
中國的專利行政訴訟案件可以分爲兩大類型!其一是法院

對國家知識産權局作出的有關專利申請的審查決定和專利複審

委員會作出的有關複審和無效審查決定的司法審查案件" 其二

是法院對各地方知識産權局關於專利 !專利申請權屬糾紛和 專

利侵權糾紛調處決定的司法審查案件# 本文旨在對前者有關專

利性司法審查的專利行政訴訟作一疏理$通過回顧典型案例!對

這類案件的審理特點%包括管 轄&法 律 適 用&舉 證 責 任&審 理 方

式&司法監督程度&法院是否對專利性進行實體判定等等’以及

法院的觀點 %包括北京中& 高級法院以及最高法院對可專利主

題&重複授權&充分公開&説明書對權利要求的支持&新穎性&創

造性&外觀專利優先權等等事由的判定’作一介紹!期望能使讀

者對中國的專利行政訴訟有一個全面的瞭解#

一! 專利行政訴訟程序的主要特點

!!專利行政訴訟案件的起源和專屬管轄

"#$% 年!我國第一部(專利法)實施生效!規定了發 明&實

用新型和外觀設計三種專利形式#專利局%國家知識産權局的前

身’負責專利申請的受理&審查&授權和撤銷事宜!專利複審委員

會則負責對專利局的駁回決定和撤銷決定的複審以及專利無效

宣吿事宜# 專利複審委員會作出的有關實用新型和外觀設計專

利的專利性審查決定 %包括專利撤銷決定的複審決定和專利無

效決定’爲終局裁定!而對於發明專利!發 明專利申請的專利性

審查決定 %包括專利申請駁回決定和專利撤銷決定的複審決定

以及專利無效決定’!當事人可以在收文的三個月內起訴至法院

要求司法審查#

另外!按照(行政訴訟法)的規定!當事人對於 專利局有關

專利!專利申請案件的其他決定&通知書等等具體行政行爲不服

的!當事人可在收文的 "% 天內直接請求司法審查!或在請求行

政複議後仍不滿意!再請求法院司法審查#

上述涉及專利局和專利複審委員會的司法審查案件! 均由

北京第一中級法院作爲一審法院專屬管轄! 北京高級法院爲二

審法院# 北京第一中級法院在 "& 多年前就設立了知識産權審

判庭!專門審理包括專利行政訴訟案件在內的知識産權案件#

"! 法院對專利行政訴訟案件審理的內部分 工及當事人對

"管轄#的有限選擇

’&&& 年!我國第二次修改(專利法)!取消了專利撤銷程序!

也取消了專利複審委員會的行政決定的終局效力# 當事人對專

利複審委員會作出的實用新型和外觀設計專利的專利性審查決

定不服的!也可以在收文的三個月內起訴至法院要求司法審查#

由此帶來法院受理的專利行政案件急劇增長! 以至於北京第一

中級法院知識産權審判庭難以全部接納#

考慮到此類案件的行政訴訟色彩! 法院內部指定知識産權

審判庭和行政審判庭一同負責專利行政訴訟案件的審理# 最高

法院爲此專門下達了具體的分工意見$ 對於法院受理的涉及專

利權的民事訴訟! 當事人就同一專利不服專利複審委員會作出

的無效宣吿請求決定而提起訴訟的行政案件! 由知識産權審判

庭受理" 不服專利複審委員會作出的其他決定或者其他行政案

件!由行政審判庭審理# 最高法院要求法院在審理此類案件時!

旣要嚴格執行有關法律規定!又要照顧當前審判實際!避免因內

部分工使涉及同一知識産權案件的行政審判結果與民事審判結

果發生矛盾# "

根據最高法院的意見! 北京高院就專利行政案件的分工問

題!提出四項指導意見$%"’當事人不服專利複審委員會的複審

決定&無效宣吿請求審查決定!提起行政訴訟的!暫由北京第一

中級法院管轄"%’’對於法院受理的涉及專利的民事訴訟!當事

人就同一專利不服專利複審委員會無效宣吿請求審查決定而提

出訴訟的行政案件! 由民事審判庭審理 %具體爲第 % 民事審判

庭!即知識産權庭’"%(’涉及專利權的民事案件已經審結!當事

人就同一專利不服專利複審委員會的無效宣吿請求審查決定而
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提起行政訴訟的! 該行政案件仍由審理原民事案件的民事審判

庭審理"#!$ 當事人不服專利複審委員會的無效宣吿請求審查

決定!提起行政訴訟!在行政案件受理或審結後!又針對該專利

侵權糾紛提起民事訴訟的!民事審判和行政審判應當保持協調!

避免審判結果矛盾% "

據此!原吿在向法院提起專利行政訴訟時!可以向法院的

受理庭陳述案件的具體情况! 同時請求法院將案件分配給行政

審判庭或知識産權審判庭%

!! 法院的審理方式和審理程序

法院審理專利行政訴訟案件的主要法律 依據包括&’中華

人民共和國行政訴訟法()’中華人民共和國專利法()’中華人民

共和國專利法實施細則()’最高人民法院關於執行中華人民共

和國行政訴訟法若干問題的解釋()’最高人民法院關於行政訴

訟證據若干問題的規定()’最高人民法院關於審理專利糾紛案

件適用法律問題的若干規定( 等法律法規和最高法院的司法解

釋* 法院在審理專利行政訴訟案件時可參考國家知識産權局制

定的專利’審查指南(!而在實際的案例中!法官對’審查指南(有

相當的依賴*

按照’行政訴訟法(的規定!不服國家知識産權局或專利複

審委員會原審決定而提起專利行政訴訟的當事人是專利行政訴

訟案件的原吿!原審專利行政機關+國家知識産權局或專利複審

委員會$是被吿!原審程序中的另一當事人+如果有的話$則是第

三人*

法院審理的對象是被訴的國家知識産權 局或專利複審委

員 會 的 決 定 書!具 體 審 查 原 審 決 定 中 是 否 存 在 +#$程 序 問 題,

+"$法律適用問題和+$$事實認定問題!以至於原審決定書的結

論可能存在錯誤%法院在一審程序中採取庭審方式!所提交的證

據均須庭審質證!法院在二審時可以庭審或書面審理%法院二審

爲終審!即北京高級法院的判決爲終審判決!判決書一經送達即

發生法律效力%當事人對北京高級法院的判決不服的!可以向最

高法院提出申訴!但最高法院不是必須審理申訴案%迄今爲止最

高法院僅受理了三件有關專利行政訴訟的申訴案 $%

在司法審查程序中! 專利申請人%專利權人可以就被訴的

決定書所涉及的專利性問題進行意見陳述! 但不能修改權利要

求書和説明書%

"!原審專利行政機關作爲被吿的舉證責任

根據-行政訴訟法(的規定!被吿對作出的具體行政行爲負

有舉證責任!應當在收到起訴狀副本之日起 #& 日內!提供據以

作出被訴具體行政行爲的全部證據和所依據的規範性文件% 被

吿不提供或者無正當理由逾期提供證據的! 視爲被訴具體行政

行爲沒有相應的依據%

原吿或者第三人可以在開庭審理前或者法院指定的交換證

據之日前提供證據% 原吿或者第三人提出其在行政程序中沒有

提到的新的反駁理由或者證據的!經法院准許!被吿可以在第一

審程序中補充相應的證據% 原吿提供的證明被訴具體行政行爲

違法的證據!即使不成立的!也不能免除被吿對被訴具體行政行

爲合法性的舉證責任%

法院對被吿的舉證責任的規定執行嚴格! 例如在淀川惠德

和夏普訴專利複審委員會案中!原吿起訴後!被吿專利複審委員

會未在法定期限內提供答辯狀! 也未提交其作出被訴決定所依

據的證據和法律法規! 北京第一中級法院據此判決撤銷專利複

審委員會的專利無效宣吿請求審查決定書 !%

#! 專利行政訴訟原吿的勝訴率及其分析

法院在審理被訴專利行政訴訟案件考慮的兩大因素是&+#$

原審決定中是否存在程序問題)法律適用問題和事實認定問題!

以及+"$如果存在問題!是 否 由 此 可 能 導 致 原 審 決 定 書 的 結 論

錯誤%

在審判實踐中! 法官們以其較高的法律素養對於判定原審

決定中是否存在程序問題) 法律適用問題和事實認定問題有着

較清晰的判斷! 在許多案件中都會發現被訴決定中所存在的或

多或少的問題" 而如果法官認爲這些問題並未導致原審決定書

的結論錯誤!則被訴決定仍然會被法院判定維持% 到目前爲止!

在起訴至北京第一中級法院的專利行政訴訟案件中! 原吿的勝

訴率大體在 #’!左右%

從阿勒根公司訴專利複審委員會案中! 人們也許能體會撤

銷原審決定的難度% 在該案中!原吿阿勒根公司+())*+,-./ 0.12$

向中國專利局提交了一份名稱爲 .眼藥水溶液和使該溶液防腐

的方法/ 發明專利申請#申請號爲 34#&4&&’5$0!其眼藥水溶液

權利要求爲&一種眼科學上可接受的防腐眼藥配方!在眼科學可

接受的含水介質中含有+#0穩定二氧化氯作爲單一防腐劑!+"0
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至少一種眼科學上可接受的緩衝組分! 其量爲使含水介質 !"

値爲約 #$%&%!和"’#至少一種眼科 學上可接受的張力組分!其

量爲使含水介質的滲透壓基本相當於人眼流體滲透壓( 條件是

無殺菌有效量的任何帶正電的$含氮陽離子聚合物%國家知識産

權局以該專利申請缺乏説明書支持!不符合&專利法’第二十六

條第四款規定爲由駁回該申請! 專利複審委員會則維持國家知

識産權局的駁回決定% 專利複審委員會的主要觀點爲())#權利

要求的技術特徵*二氧化氯作爲單一防腐劑+在説明書中未見記

載!也不能直接地$毫無疑義地導出!因爲説明書實施例的技術

方案含有氯化鈉!而氯化鈉是一種衆所週知的防腐劑,)*#權利

要求的技術特徵*帶正電的$含氮陽離子聚合物+未在説明書中

記載!也不能從説明書中直接地$毫不疑義地導出% 在法院的司

法審查程序中!原吿阿勒根指出())#高濃度的氯化鈉可用於例

如食品保存! 這是因爲高濃度的氯化鈉環境不適應微生物的生

存% 但是!即使在食品領域!氯化鈉也不稱爲防腐劑% 而且!低濃

度的氯化鈉不僅沒有防腐作用! 相反在微生物學中細菌培養時

經常加入適當濃度的鹽水以製造細菌生長環境% 本申請生理鹽

水濃度的氯化鈉不是防腐劑!而主要起調節生理滲透壓的作用%

)*#的確!*帶正電的含氮陽離子聚合物+在説明書中沒有文字描

述% 但是!權利要求的技術方案*不含帶正電的含氮陽離子聚合

物+!因爲本專利申請權利要求明確記載*條件是無殺菌有效量

的任何帶正電的$含氮陽離子聚合物+!因而*不含帶正電的含氮

陽離子聚合物+這一表述才是權利要求的技術特徵%權利要求的

技術方案和特徵完全得到了説明書!包括實施例的支持!因爲説

明書中所記載的任一具體技術方案!均以*二氧化氯作爲單一防

腐劑+並且*不含帶正電的含氮陽離子聚合物+%因此!原吿認爲!

權利要求的技術特徵在説明書中雖然沒有直接的文字記載!但

可以*直接地$毫無 疑 慮 地 從 説 明 書 的 內 容 中 導 出+!完 全 符 合

&專利法’第二十六條第四款關於説明書支持的規定% 北京第一

中級法院對於*氯化鈉是否爲一種衆所週知的防腐劑+這一爭議

未發表意見! 對原吿關於説明書實施例的任一具體技術方案支

持權利要求的主張亦未反對! 但認爲(*説明書給出的實施例僅

反映本案專利申請技術方案的最佳狀態! 並不能排除未給出的

實施例中不含-穩定二氧化氯.以外的其它防腐劑+!*-帶正電的$

含氮陽離子聚合物.也同樣沒有在説明書充分公開!亦未得到説

明書的支持+!法院據此維持了專利複審委員會的複審決定 +%

!!專利行政訴訟程序中當事人和解的效力

在專利行政訴訟程序中!和民事程序完全不同的是!法院不

會主持和解和調解!不能以調解書的方式結案%但原吿和被吿還

是可能以某種方式*和解+!例如被吿自行撤銷被訴決定而原吿

則相應撤訴% 而原吿和第三人在專利行政訴訟程序中的和解協

議不影響法院對被訴決定的審查,換言之!原吿和第三人的和解

協議只有在被訴決定被撤銷且案件發回國家知識産權局或專利

複審委員會重新審查後才有被實際執行的可能%

在法拉利公司)判決書中譯爲費拉里公司#訴國家知識産權

局案中!原吿和被吿就是以一種類似*和解+的方式解決爭議%原

吿,專利申請人法拉利公司-./00102 3$!$4$5在意大利提出了一項

外觀專利申請! 該專利申請有 + 幅視圖% 以該意大利的在先申

請作爲優先權文本!法拉利向國家知識産權局提出名稱爲*玩具

汽車+的外觀專利申請!其中除了優先權文本中的 + 幅視圖)主

視圖$後視圖$俯視圖和兩幅立體圖#!還按國家知識産權局的要

求提交了左視圖$右視圖和仰視圖%國家知識産權局經審查同意

授予該外觀設計專利權! 但以該專利申請由於視圖的增加導致

其全部外觀設計要素與在先設計的要素不相同! 兩者不屬於相

同的外觀設計主題爲由!視爲該外觀專利權人未要求優先權%法

拉利請求國家知識産權局複議! 國家知識産權局維持原視爲未

要求優先權的結論!於是法拉利向北京第一中級法院起訴%在法

院的司法審查程序中! 國家知識産權局表示願意撤銷其原視爲

未要求優先權的結論!並以新的&審查指南’規定的初步審查中

對於在後申請和在先申請的主題是否相同不予審查爲依據!自

行撤銷其原*視爲未要求優先權通知書+及其原維持該通知書的

複議決定書! 並作出了確認該在後外觀專利享有在先意大利外

觀專利申請的優先權日的新的複議決定書%相應地!法拉利公司

向法院撤回其行政起訴狀!案件以一種準*和解+的方式結案 #%

但是!倘若被吿不自行撤銷被訴決定!而僅是原吿和第三人

)原審雙方當事人#在專利行政訴訟程序中達成和解協議!則該

和解協議不影響法院對被訴決定的審查% 在湯姆森公司訴專利

複 審 委 員 會 案 中 ! 原 吿 湯 姆 森 消 費 電 子 有 限 公 司 )6789:8;

<8;:=9/0 >?/@A08;2@: BC<#向中國專利局提出名稱爲*具有改

進面屛的彩色顯像管+的發明專利申請!經國家知識産權局實質
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審查被授予專利權! 其後"在專利無效程序中"專利複審委員會

對第三人!無效宣吿請 求人的無效宣吿請求書及引用的對比文

件進行審查"以該專利缺乏創造性爲由宣吿該專利權無效!北京

第一中級法院一審判決維持專利複審委員會的決定" 湯姆森公

司上訴至北京高級法院! 在北京高級法院的二審司法審查程序

中" 第三人!無效宣吿請求人與湯姆森公司達成庭外和解協議"

並向北京高級法院陳述該專利具有創造性的意見和請求撤回其

專利無效宣吿請求書! 專利複審委員會則堅持認爲其決定書正

確合法"請求維持其決定書和北京第一中級法院的一審判決書!

北京高級法院認爲" 專利行政訴訟的審查客體是爭議的專利行

政機關的決定書"原吿!上訴人與第三人之間的和解協議以及第

三人關於該專利具有創造性的意見陳述不能否定業已作出的決

定書的法律效力! 因此"北京高級法院對該案繼續審查"認爲專

利複審委員會關於該專利缺乏創造性的結論正確" 並作出了維

持原判的終審判決 "!

二!法院對專利行政審批的司法監督

法院對專利行政訴訟案件的司法審查本 質上是法院對專

利行政機構具體行政行爲的個案監督" 法院的生效判決對個案

具有約束力!在專利司法審查中"法院不對國家知識産權局制定

的#審查指南$的規定是否正確進行審查"當#審查指南$可能與

上位法律有衝突時"法院傾向於維持#審查指南$的適用"在實踐

中表現出對#審查指南$相當大程度上的依賴%

在濟寧鍋爐廠訴專利複審委員會&第三人舒學章’案中"法

院的生效判決對專利複審委員會的審查産生法律約束力% 專利

複審委員會最終執行了北京高級法院的終審判決" 雖然其對該

判決持保留意見並向最高法院提出了申訴%在該案中"舒學章向

中國專利局分別申請並獲得了名稱同爲 (一種高效節能雙層爐

排 反 燒 鍋 爐)的 實 用 新 型 專 利&專 利 號 爲 #$%&’&&’’’()’和 發

明專利&專利號爲 #$%’&)*+)&(’’的兩項授權! ’))) 年 &’ 月"

濟寧鍋爐廠以舒學章的發明屬於*重複授權+"不符合,專利法實

施細則$第 &’&&’條規定爲由"向專利複審委員會提出宣吿該發

明專利權無效的請求-專利複審委員會經過審查"認爲該發明專

利不屬於重複授權" 作出維持該專利權有效的第 ,’)% 號無效

決定%無效請求人濟寧鍋爐廠不服該無效決定"向北京第一中級

法院提起行政訴訟"該法院經審理判決維持該無效決定 -% 濟寧

鍋爐廠不服該判決"向北京市高級法院提起上訴%北京市高級法

院經審理認爲" 舒學章的該發明專利與其實用新型專利屬於相

同的發明創造"該發明專利屬於重複授權"並因此判決撤銷了北

京第一中級法院一審行政判決書和專利複審委員會的無效決定

書 %% 該專利無效宣吿請求案件於是被發回專利複審委員會重

新審查"專利複審委員會於 ’)), 年 ’ 月另行組成合議組"對濟

寧鍋爐廠就上述發明專利提出的無效宣吿請求進行審查% 專利

複審委員會認爲"已生效的北京市高級法院&’))’’高民終字第

,, 號判決認定"*一種高效節能雙層爐排反燒鍋爐+發明專利的

授權屬於重複授權"違反了,專利法實施細則$第十二條第一款

的規定"根據該判決"該專利的權利要求不符合,專利法實施細

則$ 第十二條第一款的規定% 據此" 專利複審委員會作出了第

*’’% 號無效決定" 宣 吿 舒 學 章 的 #$%&’&&’’’() 發 明 專 利 無

效%

法院的專利司法審查不對國家知識産權局,審查指南$的規

定是否適當進行審查%當,審查指南$可能與上位法律衝突時"法

院大多維持,審查指南$的適用% 在菲利普公司訴專利複審委員

會 案 中 " 法 院 對 原 吿 皇 家 菲 利 浦 電 子 有 限 公 司 &./010231425

6713189 :35;<=/01;9 >(?(’提出的,審查指南$中存在法律規範衝

突.應當根據更高層級的法律即,專利法$來確定法律適用的主

張未作採納"而繼續適用有爭議的,審查指南$內容對案件進行

審查% 原吿菲利浦公司與專利複審委員會的爭議焦點在於權利

要求的主題是否屬於,專利法$第二十五條規定的*不授予專利

權的主題+% 菲利浦公司向國家知識産權局提出名稱爲*設有具

有不同讀出速度的兩部分的盤形信息載體+的發明專利申請&第

&%%--))-*’(% 號申請’% 專利複審委員會認爲"該專利權利 要

求 & 和對比文件 &&@6AB&’-",’C’的區別僅僅在於*所述信息

層設有&&’包括準備以第一讀出速度讀出的標誌和包括音頻記

録的第一技術版本 的 第 一 部 分"以 及&’’包 括 準 備 以 比 第 一 讀

出速度高的第二讀出速度讀出的標誌和包括同一音頻記録的不

同於所述第一版本的第二技術版本的第二部分+"該區別是人主

觀地作出的選擇"可以在公知的.可能的範圍內作任意的規定"

因此專利複審委員會認爲"權利要求 & 對現有技術的貢獻部分
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屬於智力活動的規則和方法!根據"審查指南#$!""#%第二部分

第一章 $%! 節的規定! 權利要求 & 應視爲智力活動的規則和方

法& ’審查指南($!’"&%第二部分第一章 $%! 節規定!如果一項

發明就整體而言並不是一種智力活動的規則和方法! 但對現有

技術的貢獻僅僅在於屬於智力活動的規則和方法部分! 則應視

爲智力活動的規則和方法& 但)審查指南($!""(%刪除了上述規

定!修改爲*如果一項權利要求在對其進行限定的全部內容中旣

包含智力活動的規則和方法的內容!又包含技術特徵!則該權利

要求就整體而言並不是一種智力活動的規則和方法! 不應當依

據"專利法(第二十五條排除其獲得專利權的可能性+,在北京高

級法院對本案進行司法審查時!菲利浦公司主張當)審查指南#

中存在法律規範衝突的情况下! 應當根據更高層級的法律 $即

)專利法#%來確定法律適用& 從對)審查指南#$!)"&%的修改可

看出!修改前)審查指南#第二部分第一章第 $%! 節規定與)專利

法#第二十五條規定不 一致!)審查指南#$!""(%是對)專利 法#

第二十五條規定的更貼切的解釋!而且)審查指南#$!""(%已經

生效!本專利申請依據)專利法#第二十五條不應當排除其獲得

專利權的可能性&北京高級法院認爲!專利複審委員會作出本案

爭議的複審決定書時!)審查指南#$!""(%尙未生效!專 利 複 審

委員會 適 用)審 查 指 南#$!""&%第 二 部 分 第 一 章 第 $%! 節 規 定

合法& 北京高級法院進而 繼續適用)審查 指 南#$!""&%來 詮 釋

)專利法#第二十五條並作出維持一審判決的終審判決 &"!最 終

維持了專利複審委員會的決定&

而在外觀專利申請部分優先權事件中!法院基本支持國家

知識産權局在案件審理 中對)審查指南#$!""&%有 關 規 定 的 理

解和適用&對於起訴至法院的針對國家知識産權局的*視爲未要

求優先權通知書+或類似決定的近 !" 件專利行政訴訟案件!法

院均未作出撤銷決定的判決! 倒是國家知識産權局隨後自行對

)審查指南#作出更明確的規定!在外觀專利申請初步審查程序

中不再對申請文本和優先權文本*主題相同+與否進行審查!避

免了優先權爭議在初步審查程序中的進一步大量産生& 這類案

件産生的背景是!專利申請人在向中國申請外觀專利時!可以基

於其在外國的相同主題的外觀專利申請要求優先權& 但在外觀

專利申請文本的形式要求上! 中國的做法與境外某些國家的不

同之處是-$&%一般須提交産品的 ( 幅附圖$主視圖.後視圖.左

視圖.右視圖.俯視圖.仰視圖%以及$!%視圖須用實線繪製!不得

有虛線&這樣!當外觀專利申請人基於其在外國的*相同主題+的

外觀專利申請要求優先權而向中國申請外觀專利時! 在中國的

申請文本和其優先權文本兩者之間就可能存在$&%附圖數量和*

或+!,實線-虛線的差別&專利局-國家知識産權局在 !)). 年之前

未曾據此否定優先權& 但從 !’’. 年之後!國家知識産權局在同

意授予外觀專利權的同時! 又以申請文本和其優先權文本兩者

之間存在$#%附圖數量 和-或+!,實線-虛線的差別因而兩者的主

題不相同爲由向申請人發出*視爲未要求優先權通知書+& 某些

專利申請人對此不服!向北京法院提出司法審查請求!認爲-$#%

國家知識産權局違反聽證原則! 在不確認優先權之前沒有給予

程序中的當事人進行解釋和申述理由的適當機會/$!% 國家知

識産權局認定事實不清! 申請文本和其優先權文本兩者之間存

在的附圖數量和-或實線-虛線的差別是由於各國對專利申請文

本的形式要求不同所致!兩者的主題並非不同& 法院則認爲!根

據)審查指南#$!’’#%的規定!在先申請和在後申請請求保護的

是同一産品的同一項相同的外觀設計! 可以認定在後申請與在

先申請的設計主題相同!享有優先權日&由於在先申請文本和其

優先權文本兩者 之 間 存 在 附 圖 數 量 和-或 實 線 -虛 線 的 差 別!被

吿認定兩項外觀設計申請不是相同主題的結論正確& 有關程序

問題!屬於瑕疵!但是該瑕疵並未影響實體結論的正確性 ##& 相

應地!在這類關於外觀專利優先權的專利行政訴訟案件中!國家

知識産權局未曾敗訴& 但値得注意的是!國家知識産權局在)審

查指南#$!’’(%中規定!初步審查 中對於在後 申 請 和 在 先 申 請

的主題是否相同不予審查!換言之!倘若當事人對某一專利的主

題與優先權文本主題是否相同存在爭議的! 可待專利無效程序

中由專利複審委員會進行實體判斷! 而據信專利複審委員會鮮

有基於外觀專利文本的附圖數量和-或實線-虛線的差別而斷定

主題不同的案例&

三! 法院對專利性實體問題的判斷

在專利行政訴訟案件中! 法院主要審查原審決定中是否存

在$#%程序問題.$!%法律適用 問 題 和$$%事 實 認 定 問 題 以 至 於

原審決定書的結論可能存在錯誤! 以此判定是否維持或撤銷原
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專利行政機關的決定!當審查事實認定問題時"法院不可避免地

要審查被訴決定書中有關專利性的判斷"例如專利!專利申請是

否具有新穎性#創造性的判斷"並且在實踐中確有以專利行政機

關的決定中存在事實認定問題錯誤爲由撤銷了被訴決定書的情

形!

在 "#$ 許可公司訴專利複審委員會案中" 法院就以專利

複審委員會$創造性%判斷錯誤爲由撤銷了專利複審委員會的專

利 無 效 決 定 書 ! "%$ 許 可 公 司 &"%$ &’()*(+ ,-./+*-+0

%(12(134-(+’向中國專利局提 出發明 名 稱 爲$具 有 改 進 的 電 弧

抑制裝置的陰極射線管%專利申請並被獲得專利授權!在專利無

效程序中"專利複審委員會作出宣吿該專利無效的決定"其理由

是(在權利要求 5 中除了將固定電極的玻璃條表面塗層設置在

$具有最小電活性%的區域這一特徵以外"其他技術特徵均公開

在對比文件 5&第 67896:; 號美國專利公報’中"而對比文 件 5

中記載了使塗層腐蝕現象達到最小的內容" 而使塗層腐蝕現象

達到最小實際上就是使電弧放電次數最少"這與權利要求 5 中

所説的具有最小電活性的含義是相同的!據此"專利複審委員會

認爲"雖然對比文件 5 沒有明確記載權利要求 5 的將塗層設置

在$具有最小電活性%的區域中的這一特徵"但對於本領域技術

人員來説"這一特徵可以從對比文件 5 所記載的內容中顯而易

見地得到"無需創造性勞動"因此"與對比文件 5 相比"權利要求

5 不具有)專利法*第二十二條第三款所規定的創造性! 與專利

複審委員會的認定不同" 北京第一中級法院認爲" 對比文件 5

所要解決的是使電極的電加工過程中的塗層腐蝕現象達到最小

從而基本上不産生顆粒%的技術問題"而要使塗層腐蝕現象達到

最小"就是使管子的電活性達到最小"故得到最小的電活性是對

比文件 5 的目的"其實現的手段與在玻璃條上的最小電活性區

設置導電塗層無關! 因此"對比文件 5 沒有公開權利要求 5 的

將塗層設置在$具有最小電活性%的區域中的這一特徵"並且"對

比文件 5 也沒有給出在玻璃條上存在最小電活性區域"以及單

純通過將金屬塗層設置在玻璃條上的最小電活性區域可以實現

本專利發明目的的技術敎導!北京第一中級法院據此得出結論"

認 爲 專 利 複 審 委 員 會 關 於 本 領 域 技 術 人 員 可 以 從 對 比 文 件 5

記載的內容顯而易見 地得 到 權 利 要 求 5 的 技 術 方 案 的 認 定 沒

有事實與法律依據"其基於此認定權利要求 5 不具有創造性的

結論是錯誤的" 於是判決撤銷專利複審委員會的無效宣吿決定

書"並責令其重新審查 5<! 在二審中"北京高級法院確認一審判

決關於$本領域技術人員不能從對比文件 5 記載的內容顯而易

見地得到權利要求 5 技術特徵 = 的技術方案%"以及$由於權利

要求 5 具有創造性"則從屬於權利要求 5 的從屬權利要求 <!7

亦具有創造性"專利複審委員會在錯誤認定獨立權利要求 5 不

具有創造性的基礎上"其對從屬權利要求 <!7 的創造性認定也

是錯誤的%的認定正確 5=!

在輝瑞訴專利複審委員會案中"法院則以$公開不充分%判

斷錯誤爲由撤銷了專利複審委員會的專利無效決定書! 輝瑞愛

爾 蘭 藥 品 公 司&>?-@/1 A1/B3+C >’31)3./D4-.3B*’從 其 關 聯 公 司

受讓獲得名稱爲$用於治療陽痿的吡唑並嘧啶酮類%的發明專利

&專利號 E,F65F<=G8HI’!該專利授權權利要求爲($7JK<J乙氧

基J7J&6J甲基J5J哌嗪基磺酰基’苯基LJ5J甲基J=J正丙基J

5"8J二 氫J9MJ吡唑並K6"=JCL嘧啶J9J酮或 其 藥 學 上 可 接 受

的鹽 或含有它們 中 任 何 一 種 的 藥 物 組 合 物 在 製 造 藥 物 中 的 用

途" 該藥物用於治療或預防包括人在內的雄性動物勃起機能障

礙!%該權利要求中的化合物就是人們通常所説的$威而剛%藥物

的活性成分! 根據本專利説明書的記載" 本專利公開了 7 個級

別的式&A’化合物"依其優選程度分爲(!$式&A’化合物或其藥學

上可接受的鹽或含有它們中存在的藥物組合物++%&第一級化

合物’,"$優選的一組 式&A’化合物%&第二級化合物’,#$一組

更優選的式&A’化合物%&第三級化合物’,$$特別優選的式&A’化

合物%&第四級化合物’, 和% $特別優選的個別的本發明化合

物%"共包括 F 個化合物&第五級化合物’! 該第五級具體列舉化

合物之一正是權利要求的化合物!專利説明書還公開$本發明的

一種特別優選的化合物對 >NO&酶的 A%7; P8HG+Q R" 但對於

>NO’和 >NO(酶 只 顯 示 很 弱 的 抑 制 活 性 "A%7; 分 別 爲!

5;;)Q 和 =6)Q%! 在專利無效程序中"爭議的焦點之一在於專

利説明書是否充分公開了發明" 尤其是關於效果實驗數據的公

開!專利複審委員會認爲"本專利説明書中表述了第四級化合物

之一對 .SQ> >NO&酶的體外選擇抑制活性數據"但沒有記載

對應於上述第五級化合 物 所 包 含 的 F 種 具 體 化 合 物 的 任 何 具

體數據" 並 因 此 不 同 意 輝 瑞 公 司 關 於 $説 明 書 中 所 記 載 的 對

.SQ> >NOR 酶的 A%7;P8HG+Q R 的化合物就是上述第五級化
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合物中的 ! 種具體化合物之一!的主張" 據此#專利複審委員會

認爲#以馬庫什通式形式表述的第一級化合物的數目巨大#即使

是第四級化合物的數目亦超過了 "## 種" 在此情况下#對於所

屬領域技術人員而言#根據本專利説明書的敎導#從這逾百種化

合物中篩選和確認本專利化合物確實具有 $誘發陽痿男性的陰

莖勃起!的效果#需要付出創造性勞動%該專利因此被認爲公開

不充分而被宣吿無效&在司法審查程序中#北京第一中級法院對

醫藥用途發明的實驗數據要求給予肯定#同時認爲#用途發明的

重點在於應用#因此#在這類發明專利的説明書中必須明確該産

品的新性能’用途’目的’適用範圍’使用方式’用法以及使用的

條件等# 同時還應當在説明書中通過試驗數據的形式充分公開

該産品所達到的效果# 使本領域技術人員相信其能夠實現發明

目的#並取得較好的技術效果"從第二醫藥用途發明專利的特點

來看#在這類發明專利説明書中#應當説明藥品的有效使用量’

使用方法#並通過實驗室試驗’動物試驗或臨床試驗數據詳細描

述該藥品對第二適應症的治療效果# 並證明第二適應症與已知

用途之間的區別是非顯而易見的"否則#如果根據説明書的內容

不能確信該藥品具有並可以達到説明書所述的技術效果# 則從

實現該藥品第二醫藥用途的角度出發# 本領域技術人員無法實

現該發明"法院據此認爲#專利複審委員會確定的第二醫藥用途

發明專利説明書公開是否充分的標準是適當的#並不是對(專利

法)第二十六條第三款的不當解釋& 法院在具體評述本案時#認

爲*$本專利説明書是以遞進的方式分別給出了第一級至第五級

化合物範圍# 本領域技術人員可以自然地理解所謂優選級別的

確定應當是與發明目的的實現密切相關的#標準應當是一致的#

也就是説特別優選的個別的本發明化合物即第五級化合物的治

療效果是最佳的& 本專利説明書中記載了一種特別優選的化合

物的體外試驗#並發現它們是對 $%&’ 有專一性的 ’()* 的很

強的選擇性抑製劑#同時#説明書還記載了體內臨床試驗結果#

即一種特別優選的化合物誘發了陽萎男性的陰莖勃起& 儘管此

級化合物有 "## 多種#而説明書在此並未明確是哪一個具體的

化合物得出了上述結果#但是應當注意的是#一般情况下#説明

書中給出的具體化合物的數據或試驗結果是由效果較好的化合

物得出的&由此可知#較優選的第四級化合物具有體外和體內活

性& 第五級化合物作爲説明書給出的最優選級別#其中的 ! 個

化合物結構相似#其藥理學活性應當是近似的#因此#本領域技

術人員確認作爲這 ! 個 化 合 物 之 一 的 本 專 利 權 利 要 求 化 合 物

具有説明書所述的治療效果是合乎情理的# 而無需進一步花費

創造性勞動& 專利複審委員會在第 +,,- 號決定中認爲治療效

果與第五級化合物以及權利要求化合物缺乏關聯# 從第四級化

合物中篩選和確認權利要求化合物具備治療效果需要付出創造

性勞動忽視了上述情况#理由不充分#本院不予支持#其在上述

判斷的基礎上認爲本專利不符合(專利法)第二十六條第三款的

規定是錯誤的#故該決定應予撤銷!".&

四! 法院直接判定專利有效性的嘗試

如同上文所介紹的 /01 許可公司訴專利複審委員會案和

輝瑞訴專利複審委員會案# 出於對專利有效性判定的行政審查

權和司法審查權限劃分的考慮# 法院一般只是撤銷專利複審委

員會的決定書並責令專利複審委員會重新審查並作出新的決定

書&但北京法院也作過直接判定專利有效性的嘗試#先後作出了

大約 ,# 件這種直接判定專利有效2無效的判決書& 這引起了包

括最高法院在內的有關方面的注意&

在愛吉科公司訴專利複審委員會案中# 北京高級法院就在

其終審判決書中直接判定涉案專利無效&在該案中#王玉山享有

名稱爲$清潔器吸棉管廢棉截留裝置!的實用新型專利+專利號

34!-,.-+,!5.,& 專利授權後#如皋市愛吉科紡織機械有限公司

向專利複審委員會提出無效宣吿請求# 理由是本專利的技術方

案在申請日前已被使用公開#不具備新穎性和創造性&專利複審

委員會經過審查#作出第 .!-- 號無效宣吿請求審查決定#宣吿

該實用新型專利權的權利要求 "!! 無效# 維持權利要求 "# 有

效& 愛吉科不服該無效決定# 向北京第一中級法院提起行政訴

訟#認爲其證據 6 的附圖 , 與本專利權利要求 "# 相同#權利要

求 "# 也 應 被 宣 吿 無 效& 證 據 6 是 如 皋 市 紡 織 機 械 製 造 廠 於

"!!- 年 7 月 " 日發佈’7 月 "# 日實施的 (189 型系列吹吸清

潔機)的企業標 準!92:,#+-,;0#"!"!!-#其中記載了有關 1"

89!<< 型吹吸清潔機的技術參數和附圖& 該企業標準已在如皋

市技術監督局進行了備案&北京第一中級法院經審理認爲#愛吉

科提供的企業標準雖已在如皋市技術監督局進行備案# 但該證
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據不能證明該企業標準在如皋市技術監督局備案的時間以及該

時間係在本專利申請日之前! 故不足以證明該證據所載明的內

容已在本專利申請 日 前 爲 公 衆 所 得 知 或 處 於 公 衆 可 得 知 的 狀

態!專利複審委員會對該證據不予採信是正確的"本領域的普通

技術人員在涉案有關#可採信的$證據的啓示下!不經過創造性

勞動!是不能得到本專利權利要求 !" 的技術方案的!故本專利

權利 要求 !" 符合%專利法&二十二條第三款 的 規 定!具 有 創 造

性’ 相應地!一審法院判決維持專利複審委員會第 #$%% 號無效

宣吿請求審查決定 !&" 北京高級法院經調查認爲!本案中各方當

事人對愛吉科公司提供的證據 & 即 (’() 型系列吹吸清潔機&

企業標準中所記載的有關 ’()*++ 型吹吸清潔機的附圖 , 所公

開的技術方案與 本專利權利要求 !" 相 同 這 一 事 實 不 持 爭 議!

各方爭議的焦點在於該企業標準在如皋市技術監督局備案的事

實是否意味着其中所記載的技術方案已公開以及如何確認公開

的時間’ 根據有關規定!企業的産品標準須在規定的時間內!按

規定的要求報當地政府標準化行政主管部門和有關行政主管部

門備案’ 因此!作爲交貨依據的企業標準在規定的時間)在規定

的部門備案本身就意味着公衆可以根據該標準備案的時間!通

過相關的部門獲知該企業標準的備案信息" 本案所涉及的企業

標準!根據(江蘇省標準監督管理辦法&的有關規定-應當在發佈

後 .! 日內! 按照規定報當地標準化行政主管部門和有關行政

主管部門備案" 而前述企業標準的發佈時間是 !$$% 年 / 月 !

日!故可以推定其備案時間至遲爲 !$$% 年 / 月 .! 日!在本專

利申請日之前" 故證據 & 可以作爲評判本專利新穎性的對比文

件" 由於該證據已經公開了本專利權利要求 !" 的全部技術特

徵!因此!本專利不具備新穎性" 北京高級法院據此判決*+!$撤

銷北京第一中級法院+,"".$一中行初字第 &,, 號行政判決書,

+,$撤銷專利複審委員會的第 #$%% 號無效宣吿請求審查決定,

0.1第 $%,#%2,$3# 號-清潔器吸棉管廢棉截留裝置.實用新型專

利權無效 !2’

五! 最高法院對專利行政訴訟案件的過問

上述濟寧鍋爐廠訴專利複審委員會案涉及專利申請人就同樣

的發明創造申請發明專利和實用新型專利是否違反 (專利法實

施細則&第十二條第一款所禁止的-重複授權.的規定,而愛吉科

訴專利複審委員會案則涉及法院司法審查時是否應當直接判定

專利有效4無效’ 最高法院已於 ,""/ 年 $ 月 2 日在同一天就上

述兩案的申訴分別開庭審理! 相信最高法院在不久的將來會給

出其司法意見’

事實上! 最高法院業已在許文慶訴專利複審委員會案中對

專利行政訴訟案件的司法審查進行了過問! 並提出了有關指導

意見’ 許文慶享有名稱爲5一種鋼管束內外壁防腐方法5的發明

專利+專利號 67%%!".&!$38$’ 在專利無效程序中!專利複審委

員會認爲!該專利權利要求沒有以説明書爲依據!發明專利權利

要求 ! 限定的技術方案在説明書中沒有直接記載!該發明專利

權利要求技術方案是一個不完整的)概括不適當的技術方案’專

利複審委員會以該發明專利不符合(專利法&第二十六條第四款

的規定爲由宣吿該專利無效’許文慶對此不服!認爲專利複審委

員會違反聽證原則! 並且專利權利要求中記載的技術方案能夠

得到説明書的支持!符合(專利法&第二十六條第四款的規定’北

京第一中級法院一審認爲! 專利複審委員會在給許文慶的口頭

審理通知中!明確了 將5一種鋼管束內外壁防 腐 方 法 5發 明 專 利

是否符合(專利法&第二十六條第四款的規定作爲口頭審理的內

容之一!在口頭審理期間!也對該理由進行了辯論’ 無效請求人

也提出了該發明專利不符合(專利法&第二十六條第四款規定的

無效理由!因此!專利複審委員會的審查沒有超出無效宣吿請求

人請求的範圍’許文慶提出的專利複審委員會違反聽證原則)當

事人處置和請求原則的主張!與事實不符!不予採信’ 發明專利

的權利要求中記載的技術方案概括不適當!不完整!不同於説明

書中記載的技術方案!沒有以説明書爲依據!得不到説明書的支

持!不符合(專利法&第二十六條第四款的規定’一審法院據此判

決駁回許文慶的訴訟請求! 維持專利複審委員會的無效宣吿請

求審查決定’ 一審法院的上述判決得到了北京高級法院終審判

決的支持!北京高院持有與一審法院相同的司法意見 !/’

,""& 年 . 月!最高法院以+,""!$民三監字第 ,""! 號行政

裁定!決定對本案進行提審’最高法院認爲!-(審查指南&規定的

/給予程序中的當事人進行解釋和申述理由的適當機會0! 即聽

證原則! 就是要給予當事人就這些具體的事實和理由進行解釋

和申述理由的適當機會! 特別是作爲作出審查決定所依據的事
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實和理由!必須要給予當事人進行解釋和申述理由的機會"# 專

利複審委員會在作出對申請再審人許文慶不利的第 !"#$ 號決

定之前! 沒有證據證明給予了許文慶就該決定所依據的事實和

理由進行解釋和申述理由的適當機會!違反了$審查指南%規定

的程序!屬於$中華人民共和國行政訴訟法%第五十四條第&二’

項第 " 目規定的%違反法定程序%的情形# 專利複審委員會在無

效程序中! 應當給予申請再審人許文慶就這一具體事實和理由

進行解釋 和申述理由的適當機 會!才 可 以 認 爲 遵 循 了$審 查 指

南%規定的聽證原則!而僅僅以請求人籠統地提出了涉案專利不

符合$專利法%第二十六條第四款規定的無效宣吿理由!專利複

審委員會在口頭審理 通 知 中 吿 知 當 事 人 口 頭 審 理 的 範 圍 包 含

有涉案專利不符合$專利法%第二十六條第四款規定的內容!就

認爲給予了當事人進行解釋和申述理由的適當機會!遵循了$審

查指南%規定的聽證原則!則難以令人信服#

關於該專利權利要求是否得到説明書的支持!最高法院認

爲!參照$審查指南%的規定!判斷權利要求書是否以説明書爲依

據! 主要應當考察權利要求書中的每一項權利要求所要求保護

的技術方案!是否爲所屬技術領域的技術人員能夠從説明書中

公開的內容直接獲得或者概括得出的技術方案! 以及權利要求

的範圍是否超出説明書記載的內容# 判斷權利要求 ! 是否得到

説明書的支持! 關鍵要看有關技術特徵是否能夠從説明書中公

開的內容直接獲得或者概括得出# 最高法院認爲! 有關技術特

徵或者在説明書中有直接描述! 是所屬技術領域的技術人員能

夠從説明書中公開的內容直接獲得的!或者是根據説明書中公

開的內容!所屬技術領域的技術人員是能夠從中概括得出的!有

關技術特徵集合在一起!恰好公開了權利要求 ! 所要求保護的

技術方案!並且沒有超出説明書記載的內容# 因此!權利要求 !

得到了説明書的支持# 至此!最高法院認爲!專利複審委員會的

決定書(證據不足!適用法律)法規錯誤!屬於$中華人民共和國

行政訴訟法%第五十四條第&二’項第 !)& 目規定的情形"!並判

決撤銷北京市高級人民法院&&’((’高知終字第 #& 號行政判決

以及撤銷國家知識産權局專利複審委員會第 !"#& 號無效宣吿

請求審查決定 !)*

最高法院對專利行政訴訟的過問!正在逐步協調和統一專

利有效性的行政審查和司法審查!値得人們積極關注* !

作者!中國專利代理"香港#有限公司律師$專利代理人

! 見最高法院"#$$%&’!( 號%關於專利法$商標法修改後專利$商標相

關案件分工問題的批覆&’

% 見京高法發"%$$%&)*+ 號%北京市高級人民法院關於執行,最高人民

法院關於專利法$商標法修改後專利$商標相關案件分工問題的批

覆-及國際貿易行政案件分工的意見"試行(&)

. 即最高法院 #$$+ 年 * 月 #* 日發佈*#$$+(民三提字第 # 號行政判

決書+就專利複審委員會對一項專利作出的無效宣吿決定提出最高

司法審查意見+以及 #$$( 年 * 月 / 日分別開庭審理的兩件有關專利

性爭議的專利行政訴訟案件)

0 見北京第一中級法院*#$$/(一中行初字第 )#+ 號行政判決書)

+ 見北京第一中級法院*#$$)(一中行初字第 .$ 號行政判決書)

/ 見北京第一中級法院*#$$((一中行初字第 +#0 號行政裁定書)

( 見北京高級法院*#$$/(高行終字第 )1. 號行政判決書)

1 見北京市第一中級法院*#$$)(一中知初字第 )*+ 號行政判決書)

* 見北京市高級法院*#$$#(高民終字第 .. 號行政判決書)

)$ 見北京市高級法院*#$$/(高民終字第 +## 號行政判決書)

)) 可參見北京第一中級法院 *#$$+( 一中行初字第 //$ 號行政判決

書)

)# 見北京第一中級法院*#$$+(一中行初字第 .+1 號行政判決書)

). 見北京高級法院*#$$+(高行終字第 .*# 號行政判決書)

)0 見北京第一中級法院*#$$0(一中行初字第 110 號行政判決書)

)+ 見北京第一中級法院*#$$.(一中行初字第 +## 號行政判決書)

)/ 見北京高級法院*#$$0(高行終字第 *+ 號行政判決書)

)( 見北京高級法院*#$$$(高知終字第 (# 號行政判決書)

)1 見最高法院*#$$+(民三提字第 # 號行政判決書)
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