
本案涉及名稱爲!智能型家用全自動豆漿 機"的發明專利

#專利號 !"## $ $%%&’()$%由王旭寧於 $### 年 * 月 $ 日申請%

並於 %++$ 年 $% 月 & 日獲得授權&

%++$ 年 $% 月 , 日%王旭寧將上述專利在全國範圍內獨家

許可山東九陽小家電有限公司#下稱九陽公司$實施%合同規定

的許可期限同於專利有效期%許可費爲 ’++ 萬元&

%++* 年 ) 月%九陽公司發現濟南正銘商貿有限公司#下稱

正銘公司$ 銷售疑爲侵犯其專利權的四種型號的西貝樂牌豆漿

機%在獲得了相關證據後%九陽公司與王旭寧以銷售商正銘公司

以及生産廠家侵犯其專利權爲由%向法院提起訴訟&

一審

一審法院在審理中%對原吿提供的上述四種型號的豆漿機

作了證據保全%根據産品包裝上的標注%認定上述豆漿機的生産

者爲上海帥佳電子科技有限公司#下稱帥佳公司$和慈溪市西貝

樂電器有限公司#下稱西貝樂公司$&庭審中%帥佳公司和西貝樂

公司自認其上述四種 型 號 的 豆 漿 機 的 産 品 結 構 和 技 術 特 徵 相

同%並與兩原吿的專利權利要求 $ 限定的技術方案相同&

一審訴訟中%九陽公司與王旭寧申請證據 保全%請求對帥

佳公司和西貝樂公司生産’銷售被控侵權産品的帳冊進行保全%

一審法院依法裁定准許& 一審法院在向兩被吿送達該裁定並予

以執行時%兩被吿拒絶提供&

一審法院認爲%本案各方當事人爭議的焦點有三個(

一!法院是否需中止審理"等待有關部門對 本案專利創造

性作出認定#

對此%法院認爲%專利權的授予及其無效的審理屬於國務院

專利行政部門的權限% 法院無權對專利權的效力進行評判& 但

是%依照最高人民法院相關司法解釋的規定%人民法院受理的侵

犯發明專利權糾紛案件% 被吿在答辯期間內請求宣吿該項專利

權無效的%人民法院可以不中止訴訟 %& 法院通過初步審查帥佳

公司申請宣吿涉案專利權無效的對比文件% 認爲其不足以影響

專利權的效力%故對帥佳公司’西貝樂公司中止訴訟的請求%不

予支持&

二!帥佳公司!西貝樂公司有關被控侵權産品的技術是否來

源於已有技術"即兩被吿的公知技術抗辯是否成立#

法院認爲%帥佳公司’西貝樂公司主張已有技術的證據爲六

份由國家知識産權局在王旭寧涉案發明專利申請日以前公開的

中國專利文獻&依照我國)專利法*的有關規定%發明專利的授權

須經實質審查%授予專利權的發明應當具備新穎性’創造性和實

用性&王旭寧的涉案發明專利經過實質審查並得以授權%表明在

申請日以前沒有同樣的發明或實用新型在國內外出版物上公開

發表過’在國內公開使用過或者以其他方式爲公衆所知%且該專

利技術同申請日以前的已有技術相比具有突出的實質性特點和

顯著的進步& 對於王旭寧的涉案專利而言%帥佳公司’西貝樂公

司使用的六份專利文獻所記載的技術顯然屬於已有技術% 二者

不同%前者具有突出的實質性特點和顯著的進步& 故帥佳公司’

西貝樂公司有關被控侵權産品的技術來源於已有技術的主張不

成立%其公知技術抗辯理由不予採納&

三!有關本案的賠償數額問題$

!"#$%&’()*+
,-./01

九阳公司’王旭宁诉帅佳公司等侵犯发明专利权

纠纷案评析 $

!張廣良!
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法院認爲!九陽公司和王旭寧要求帥佳公司和西貝樂公司

共同賠償經濟損失 !"" 萬元!帥佳公司和西貝樂公司抗辯該項

請求無事實依據"依照最高人民法院相關司法解釋的規定!有證

據證明一方當事人持有證據無正當理由拒不提供! 如果對方當

事人主張該證據的內容不利於證據持有人! 可以推定該主張成

立 !"訴訟中!法院依法裁定對帥佳公司和西貝樂公司生産#銷售

被控侵權産品的帳冊進行證據保全!但兩被吿拒絶提供!故推定

九陽公司和王旭寧 要 求 帥 佳 公 司 和 西 貝 樂 公 司 賠 償 經 濟 損 失

!"" 萬元的主張成立!予以支持"

一審法院支持了九陽公司和王旭寧要求被吿停止侵權#賠

償損失的訴訟請求!但對其要求被吿銷毀生産侵權産品的模具#

半成品及其零部件的請求未予支持! 理由是涉案發明專利是對

已有技術的改進!且模具和半成品並非專用於生産侵權産品"法

院 判 決$正 銘 公 司#帥 佳 公 司#西 貝 樂 公 司 立 即 停 止 對 #$%% &

&’’(!)*%智能型家用全 自 動 豆 漿 機&發 明 專 利 的 侵 權 行 爲’帥

佳公司# 西貝樂公司於判決生效後十日內共同賠償山東九陽小

家電有限公司#王旭寧經濟損失 !"" 萬元"

二審

帥佳公司和西貝樂公司不服一審判決! 共同提起上訴!請

求撤銷原審判決!駁回九陽公司和王旭寧的訴訟請求"其中就賠

償數額問題!上訴人認爲!在本案中!兩被上訴人選擇以專利許

可使用費作爲賠償依據! 爲此提供的專利實施許可合同及備案

證明的證據不具有證明力" 一審判決推定兩被上訴人的賠償主

張成立是錯誤的"兩被上訴人主張的是以許可使用費爲依據!沒

有以上訴人的侵權獲利作爲賠償依據! 因此保全上訴人的帳冊

與其請求無關"

二審法院經審理認爲!雖然對專利的有效性進行判斷並不

屬於審理侵犯專利權民事糾紛案件的人民法院的審理範圍!但

人民法院在審查當事人提出的中止審理申請時! 可以依據當事

人所提交的有關已經公開的技術文件! 與涉案專利技術進行對

比! 並由此判斷涉案專利被國家知識産權局專利複審委員宣吿

無效的可能性! 從而最終作出是否准許當事人中止審理的申請

的決定" 這種可能性判斷! 對專利權的有效性並不發生根本影

響"

本案中!上訴人在一審答辯期間向一審法院提出中止審理

的申請!並提出相關對比文件作爲依據!主張涉案專利不具有創

造性" 對此!一審法院依據(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)第 && 條的規定!不予中止審理並

無不當"

二審法院同時認爲!所謂公知技術抗辯!是指被控侵權人所

使用的技術和已知技術相同或者更接近於已知技術" 從本案來

看!上訴人産品所使用的技術與涉案專利技術完全相同!並非更

接近於其所提交的對比文件中所載明的技術"同時!上訴人依據

多份對比文件中所載明的技術的拆分組合來主張公知技術抗辯

也是不能成立的"

關於一審法院確定的損害賠償數額是否適當的問題! 二審

法院認爲! 涉案專利技術係被上訴人王旭寧多年硏發的技術成

果!凝結了被上訴人大量的心血以及大量的人力和財力!對於被

上訴人九陽公司來説!涉案專利技術是企業的核心與關鍵技術!

是被上訴人九陽公司賴於生存和發展的基礎! 也是被上訴人獲

得企業利潤的主要來源"而對兩上訴人來説!其使用涉案專利技

術所獲得的非法利益是明顯和巨大的! 這一點單單從其自身網

站上所載明的一年的營業額宣傳*年産銷額達 +""" 多萬+就可

以得出結論"同時!上訴人雖然對兩被上訴人之間的專利許可合

同持有異議! 但沒有證據表明被上訴人王旭寧與九陽公司之間

的專利許可合同以及專利許可費的數額是不客觀的"另外!在一

審法院要求上訴人提供有關財務帳冊的情况下! 上訴人拒不提

供!從而亦不能證明上訴人關於其未獲利的主張"考慮上述綜合

因素! 一審法院依據最高人民法院有關司法解釋推定被上訴人

關於 !"" 萬元的損失主張成立並無不當!所確定的 !"" 萬元損

失數額並非過高" 上訴人主張一審法院確定的損害賠償數額不

當!但在二審期間卻不提供任何相關證據加以證明!因此其該項

上訴主張亦不能成立!二審法院不予支持"

二審法院認爲!原審法院認定事實清楚!適用法律正確!判

決結果得當!應予維持"兩上訴人各項上訴主張缺乏證據及法律

支持!依法應予駁回!判決$駁回上訴!維持原判"

評析

本案爭議的焦點比較明確! 即三個問題$&) 涉及專利創造

性認定的案件是否需中止審理’’) 兩被吿的公知技術抗辯能否

成立’!) 本案的賠償數額" 對於第一個問題!一二審法院用了大

案例評析 (中國專利與商標) !"", 年第 ’ 期!"



量的筆墨!論述了本案爲何不中止審理!令人信服" 筆者一直主

張!在專利侵權案件中!在被吿提起宣吿涉案專利權無效並被專

利複審委員會受理的情况下! 侵權案件是否中止審理完全屬於

法官的自由裁量權"在裁量時!涉案專利權的效力穩定性是應重

點考慮的因素" 法官應根據被吿向專利複審委員會宣吿該專利

無效的理由及證據#即對比文件$!對涉案專利權被無效的前景

作出判斷! 依此決定侵權案件是否應中止審理% 對於第二個問

題!即公知技術抗辯問題!一審法院的推理過程値得商榷" 發明

專利雖經過了實質審查! 但並不能證明專利局已檢索到了申請

日前所有的現有技術!從而發明專利一定是有效的"按照一審判

決的邏輯!對於發明專利!被控侵權人是不能提出公知技術抗辯

的!或者説即使提出也肯定不應得到支持"二審法院對於公知技

術抗辯的看法!比一審法院前進了一步!起碼認爲對於發明專利

可以進行公知技術抗辯了" 但其對公知技術抗辯能否成立的審

理!仍是按將被控侵權物&侵權産品或者方法$更接近專利還是

更接近公知技術的思路進行的%這一審理方法!在實踐中本身難

以操作!在理論上也爲相關專家所否定%在審理公知技術抗辯能

否成立時! 法院所要做的就是判斷被控侵權物與被吿舉證的一

項公知技術是否相同或十分接近! 而無須判斷其與一項公知技

術或涉案專利’靠誰更近(% ! 因第一)二兩個問題非本文所要評

析的重點!故略作點評!下文將着重評析*舉證妨礙規則(在本案

的適用問題%

最高人民法院法釋"#$$%&’’ 號+關於民事訴訟證據的若干

規定,第七十五條規定!有證據證明一方當事人持有證據無正當

理由拒不提供! 如果對方當事人主張該證據的內容不利於證據

持有人!可以推定該主張成立% 此條規定之內容!在法理上被稱

之爲*舉證妨礙規則(%

在本案中原吿主張賠償 ’$$ 萬元經濟損失的 依據是專利

權人王旭寧與九陽公司簽訂的專利實施許可使用費%訴訟中!九

陽公司與王旭寧申請證據保全! 請求對帥佳公司和西貝樂公司

生産)銷售被控侵權産品的帳冊進行保全!一審法院依法裁定准

許%一審法院在向兩被吿送達該裁定並予以執行時!兩被吿拒絶

提供相應的賬冊%在一審法院判令其承擔不利後果後!兩被吿在

上訴中主張原吿是以許可使用費爲計算賠償額依據的! 沒有以

兩被吿的侵權獲利作爲賠償依據! 因此保全被吿帳冊與原吿賠

償請求無關!也就是説即使兩被吿拒不執行法院證據保全裁定!

其也不應該承擔賠償 ’$$ 萬元經濟損失的後果%

對此!筆者認爲兩被吿的理由不成立% 具體理由如下-

首先!兩被吿持有財務賬冊!在法院作出證據保全裁定後!

兩被吿在無正當理由的情况下! 應向法院提供其財務賬冊!否

則!依據最高人民法院+關於民事訴訟證據的若干規定,第七十

五條之規定!兩被吿將承擔不利的法律後果%

其次! 兩被吿所主張的其不提交財務賬冊與原吿賠償數額

的計算無關的抗辯理由不能成立%按照兩被吿的邏輯!原吿選擇

以參照涉案專利的許可使用費來計算賠償數額! 則兩被吿的財

務賬冊與該賠償額的計算無任何關係!故其可以不提供%衆所週

知!在專利侵權案件中!專利權人對損害賠償的計算承擔舉證責

任% 雖然我國+專利法,及最高人民法院的司法解釋對侵犯專利

權的損害賠償規定了數種計算方法! 如專利權人因被侵權受到

的損失)侵權人因侵權獲得的非法利益)參照許可使用費的倍數

等! 但使用這些方法計算賠償額所需要的相關證據對專利權人

而言!仍舊不好取得%因此!在訴訟階段!權利人常依據一種計算

方法!得出一個賠償數額% 在訴訟中!如能獲得對己方更爲有利

的證據!則其在法庭辯論之前仍有權變更自己的訴訟請求!包括

變更賠償額的計算方法以及提高索賠數額% 例如!在本案中!如

果兩被吿執行了法院生效的證據保全的裁定! 向受訴法院提交

了其財務賬冊!且該賬冊完整顯示了被吿生産)銷售了侵權産品

的數量! 則權利人完全可以根據侵權産品的銷售量乘以自己合

法産品的單件獲利來計算因被侵權受到的損失! 或直接通過審

計的方式查證兩被吿的侵權獲利情况! 如果此兩數額中的任一

數額高於 ’$$ 萬!則權利人完全可以變更其訴訟請求% 因此!兩

被吿關於其財 務 賬 冊 與 原 吿 索 賠 計 算 無 關 的 理 由 是 不 能 成 立

的%

最後!在知識産權侵權訴訟中!許多關鍵證據的獲得越來越

依賴於法院的證據保全!這消耗了大量的司法資源% 此外!在被

控侵權人不配合執行法院證據保全裁定的情况下! 爲了獲取相

關證據!法院只有使用強制措施% 在執行現場!被控侵權人與法

院工作人員*劍拔駑張(的局面並不罕見!影響了社會的穩定%因

此!在法院送達證據保全裁定時!依據舉證妨礙規則!向被控侵

權人明確吿知其拒不執行的法律後果!則可以解決上述問題%受
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訴法院在此案中!在被吿拒不提交財務賬冊的情况下!沒有採取

強制措施!而是在判決中依據"關於民事訴訟證據的若干規定#

第七十五條的規定!判令其承擔不利的法律後果!這一點是値得

肯定的$

任何制度的執行!均應有相應的制度保障!以防止被他人

濫用$ 在本案 中 若 原 吿 之 間 簽 訂 的 許 可 合 同 約 定 的 使 用 費 是

!""" 萬!或者在被吿拒不提交財務賬冊的情况下!原吿 將賠償
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