
筆者最近爲一無效請求人代理了一件專利無效請求案件!

在代理過程中也瞭解了一些與該專利的 審批以及專利侵權 訴

訟有關的情况" 該案是一個很有價値的典型案例#就程序而言!

它涉及專利申請文件的撰寫$審批$專利侵權訴訟$專利無效請

求諸程序及各程序間的關聯性%就實體而言!它除了涉及&禁止

反悔’原則的適用外!還涉及對權利要求的&清 楚’$&以説明書

爲依據’以及&功能性限定’等重要的法律規定的理解及應用"

以下將對該案例作簡要介紹!並分析探討該案給我們的啓

示和敎訓"

案情簡介

某申請人向國家知識産權局申請了一件名爲&無刷自控電

機軟啓動器’的發明專利申請!該申請涉及 一種無刷電機的軟

啓動裝置"

申請人針對電機啓動過程中啓動電流過大的技術問題!設

計了一種供電機使用的軟啓動裝置!其具體結構如圖所示#

附圖中間位置的垂直軸是電機的轉軸!轉軸的周圍安裝一

環形容器!環形容器內裝有電解液!電解液內放置有靜電極$動

電極$導向杆$慣性塊$限位螺母和拉簧" 電機啓動後!環形容器

隨轉軸一起旋轉" 在離心力及慣性塊的作用下!動電極會隨電

機的轉動逐漸克服彈簧的作用力而向靜電極靠攏!直至與靜電

極貼合在一起" 由於環形容器內裝有電解液!所以在轉動過程

中動電極與靜電極之 間的電阻會由大到小發生變化! 最 終 爲

零!由此改變了電機啓動過程的啓動電流"

該申請的説明書中僅公開了一個實施例!即如上圖所示的

結構"

該申請的公開文本中包含 ! 項權利要求!其權利要求 " 和

# 分別如下#

&"$一種無刷自控電機軟起動器!包括電解液$電解液貯容

器!處於電解液中可相對移動的靜電極和動電極以及與其電氣

相連接 的接線柱!接線柱與電機電樞連接!使靜電 極和動電極

之間的電阻與電樞串接!其特 徵在於#所述電解液貯容器爲 一

具有可固 定套設在電機轉軸上結構的環形容器!靜 電極(")和

動電極(%)相對地沿轉軸徑向放置!且 相對於軸心!靜電極(")

設置在動電極(%)的外側!電解液貯容器內腔中還設有沿徑向

設置的導向杆(&)!動電極(%)可滑動地安裝在其上!動電極(%)

與靜電極(’)之間設有阻止動電極(%)向靜電極(")移動的彈性

阻力裝置%所述彈性阻力裝置的阻力與動電極(%)和靜電極(")

之間距離成反比%電解液貯容器上還設有排氣閥("()和安全閥

()&)" ’

&($ 根據權利要求 " 或 % 所述的無刷自控電機軟起動器!

其特徵在於!所述彈性阻力裝置爲 壓縮彈簧!壓縮彈簧一端 固

定在動電極(%)上!另一端固定在靜電極(")上" ’
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在實質審查過程中!審查員指出"權利要求 ! 在其限定部

分對本發明作了進一步限定!但其中的區別技術特徵#所 述 彈

性阻力裝置爲壓縮彈簧! 壓縮彈簧的一端固定在動電極上!另

一端固定在靜電極上$!在説明書中沒有記載!因此權利要求 !

沒有以説明書爲依據!不符合%專利法&第 "# 條第 ! 款的規定’

專利權人在答覆審查意見的陳述書中寫道"(本申請人同

意審查員在通知書中所指出的審查意見$!)從權利要求書中刪

去權利要求 !*+ 該發明專利申請獲得授權!但授權文本中的權

利要求 $ 未作任何改動’

"%%& 年該專利的被許可人,下稱原吿-向某中級人民法院

起訴無效請求人,下稱被吿-侵犯上述專利權’

被吿生産了一種與涉案專利結構十分相似的電機軟啓動

器!但與涉案專利的技術 方案相比!存在以下區別",$-其彈性

阻力裝置採用的是壓簧而非拉簧.,"-壓簧的確設置在)動電極

與靜電極之間*!但並非該 專利實施例所述的位 置,)動 電 極 與

環形容器的內壁之間*-+

原吿認爲"被吿生産的産品除權利要求 $ 中的彈性阻力裝

置被替換爲壓力彈簧外均完全一致!落入了上述發明專利權利

要求 $ 的保護範圍+

被吿辯稱"權利要求 $ 中所述)動電極與靜電極之間設有

阻止動電極向靜電極移動的彈性阻力裝置*爲上位概念限定的

技術特徵!在審查過程中!審查員指出權利要求 !,所述彈性阻

力裝置爲壓縮彈簧!壓縮彈簧一 端固定在動電極上!另一 端 固

定在靜電極 上-沒有以説明書爲依據!要求申請人刪除 權利 要

求 !!申請人同意審查員的意見對權利要求 ! 進行了刪除+根據

禁 止 反 悔 原 則!權 利 要 求 $ 中 的)彈 性 阻 力 裝 置*不 應 當 包 含

)壓力彈簧*這一阻力裝置!故被控侵權産品未落入涉案專利的

保護範圍+

法院認爲"涉案發明專利權利要求 $ 中所描述的彈性阻力

裝置!係指具有彈性的/阻止動電極向靜電極移動的裝置!其阻

力與動電極和靜電極之間的距離成反比’ 而被控侵權産品所使

用的壓縮彈簧也係一種具有彈性的/阻止動電極向靜電極移動

的裝置!其屬於彈性阻力裝置的下位概念’ 故被控侵權産品已

完全覆蓋了原吿專利權利要求的全部必要技術特徵’ 至於專利

申請人在申請文件中刪去從屬權利要求 ! 的行爲!並非是對基

本權利要求 $ 所劃定的最大保護範圍予以限制!故在原吿根據

權利要求 $ 來確定其保護範圍的情况下!被吿關於適用禁止反

悔原則限制原吿專利保護範圍!即受保護的彈性阻力裝置應排

除與壓縮彈簧相同的壓力彈簧這一阻力裝置的主張不能成立’

一審判定"被吿侵犯了原吿享有的涉案專利的獨佔實施許

可權! 應立即停止侵權並賠償原吿經濟損失 ’% 萬元以及原吿

爲制止侵權而支付的合理費用’

被吿不服一審判決提起上訴’ 二審法院於 "%$% 年 ( 月 "(

日作出終審判決!駁回上訴!維持原判’

二審法院認爲"雖然專利申請人在申請文件中刪去了包含

壓縮彈簧這一技術特徵的從屬權利要求 !! 但獨立權利要求 $

已包含 彈性阻力裝置,其屬於壓縮彈簧的上位概 念-在內 的 更

大保護範圍!故在原吿根據獨立權利要求 $ 來確定其保護範圍

的情况下!本案不適用最高人民法院%關於 審理侵犯專 利 權 糾

紛案件應用法律若干問題的解釋&第六條的規定!即)專利申請

人/專利權人在專利授權或者無效宣吿程序 中!通過對權 利 要

求/説明書的修改或者意 見陳述而放棄的技術方案!權 利 人 在

侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護範圍的!人民法

院不予支持’ *被吿關於適用禁止反悔原則限制涉案發明專利

保護範圍的主張不能成立’

爲擺脫專利侵權糾紛!被吿委託筆者於 "%$% 年 $ 月 $! 日

向專利複審委員會提交了對涉案專利的無效宣吿請求’ 經對案

件進行全面分析後!筆者以涉案專利不符 合%專利法&第 "# 條

第 ! 款/%專 利 法 實 施 細 則&第 "% 條 第 $ 款/以 及%專 利 法&第

"" 條第 ’ 款的規定爲理由! 請求專利複審委員會依法宣吿涉

案專利權利要求全部無效’

筆者在無效請求書中重點評述了涉案專 利 權 利 要 求 $ 所

存在的實質性缺陷"

$))動 電 極,"-與 靜 電 極,$-之 間 設 有 阻 止 動 電 極,"-向 靜

電極,$-移動的彈性阻力裝置*這一技術特徵 沒有得到説 明 書

的支持*不符合%專利法&第 "# 條第 ! 款的規定.

"))所述彈性阻力裝置的阻力與動電極,"-和靜電極,$-之

間距離成反比*是一個錯誤的技術特徵!導 致了其權利 要 求 保

護範圍不清楚!不符合%專利法實施細則&第 "% 條第 $ 款的規

定’
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經審理! 專利複審委員會於 !"#" 年 $ 月 !! 日作出無效

宣吿請求審查決定"第 #%!&’ 號#!宣吿涉案專利全部無效$

專利複審委員會認爲!如果權利要求書與説明書記載的不

一致!並且權利要求所要求保護的技術方案是所屬技術領域的

技 術人員不能夠從説明書充分公開的內容 得到或概括 得 出 的

技術方案!則權利要求書得不到説明書的支持$ 權利要求 ( 記

載了%動電極&!#與靜電極&(#之間設有阻止動電極&!#向 靜電

極&(#移動的彈性阻力裝置’!即!權利要求 ( 中動(靜電極之間

設有彈性阻力裝置$ 而説明書中相關的記載爲) 每塊動電極 !

與凹腔內環側壁之間對稱地設有一對拉簧 )* 環形凹腔外環側

壁上敷設一層薄銅皮構成靜電極 ($ 從説明書文字及附圖中無

法推知靜電極 ( 與動電極 ! 之間設有彈性阻力裝置$ 可見!權

利要求 ( 中記載的是動(靜電極之間設有彈 性阻力裝置!而根

據説明書記載! 動電極 ! 與靜電極 ( 之間並未設置任何部件!

這與權利要求 ( 記載的方案並不一致$ 因此!權利要求 ( 沒有

得到説明書的支持!不符合+專利法,第 !* 條第 & 款的規定$ 權

利要求 !+% 直接或間接從屬於權利要求 (!其各自限定部分的

內容並未克服上述權利要求 ( 得不到説明書支持的缺陷!因此

權利要求 !+% 也不符合+專利法,第 !* 條第 & 款的規定$

分析與探討

縱觀該案!有很多問題値得我們反思$

!! 專利申請文件撰寫中存在的問題

客觀的説!涉案專利提出了一種與現有技術不同的技術方

案!具有一定的實用價値$ 從涉案專利的説明書和權利要求書

的字里行間!可以想見申請人想要保護的技術方案可能並非説

明書實施例這一種!除了%彈性阻力裝置爲拉簧!拉簧的一端固

定在 動電極上!另一端固定在環形凹腔的內環 側壁上’的技 術

方案之外!還希望保護%彈性阻力裝置爲壓縮彈簧!壓縮彈簧一

端固定在動電極上!另一端固定在靜電極上’的技術方案$

就此而論!申請人在撰寫説明書及權利要求書時至少存在

以下三點失誤)

&(# 在原始説明書中對採用壓簧的技術方案&即原權利要

求 & 的技術方案#沒有任何記載!至使原權利要求 & 得不到説

明書的支持$ 雖然拉簧與壓簧爲現有技術中的慣用手段!但在

本案的具體技術方案中! 拉簧與壓簧並不 屬於 一 種 簡 單 的 替

換!因爲本領域普通技術人員不可能由%拉 簧’的方案唯一地(

毫無疑義地推導出採用%壓簧’的技術方案$ 具體説!若將壓簧

設置在動(靜電極之間!除了簡單的連接關係之外!還必須解決

一些新出現的技術問題!例如 如何解決動(靜電極最終 能 夠 貼

合在一起的問題等 &被吿的産品恰恰在這 些方 面 有 獨 特 的 設

計#$ 不排除申請人在先對此會有所考慮!甚至已經有一個完整

的技術方案!但遺憾的是其內容在説明書中旣未做任何文字描

述!也未以附圖的形式予以公開$ 將這種技術方案寫入權利要

求書中予以保護!必然得不到説明書的支持$

在該發明專利的實審過程中!審查員認爲!%所述彈性阻力

裝置爲壓縮彈簧!壓縮彈簧 的一端固定在動電極上!另 一 端 固

定在靜電極上在説明書中沒有記載!因此權利要求 & 沒有以説

明書爲依據!不符合+專 利法,第 !* 條第 & 款的規定’!該判斷

是完全正確的$

在專利無效程序中!專利複審委員會作出了更加準確的認

定)%權利要求所要求保護 的技術方案是所屬技術領域 的 技 術

人員 不能夠從説明書充分公開的內容得到或 概括得 出 的 技 術

方案!則權利要求書得不到説明書的支持’$

&!#申請人在答覆審查員的通知書時!刪 除 了 原 權 利 要 求

&!就意味着主動放棄了使用壓簧的技術方案!權利要求書中能

夠保護的技術方案僅爲使用拉簧的技術方案$ 在放棄權利要求

& 的同時!申請人理應對權利要求 ( 作適應性修改$ 權利要求 (

中的%彈性阻力裝置設置在 動(靜電極之間’顯然是錯誤的!與

説明書實 施例明顯不符!拉簧顯然不可能設置在動(靜電 極 之

間$

&’#權利要求 ( 中的%所述彈性阻力裝置的阻力 與 動 電 極

&!#和 靜 電 極&(#之 間 距 離 成 反 比’這 一 技 術 特 徵 存 在 嚴 重 錯

誤$ 申請人的本意很可能是%彈性阻力裝置所産生的阻力隨動(

靜電極之間距離的減小而增大’!但此處卻 使用了%成 反 比’這

種定量的方式予以限定$ 衆所週知!%成反比’&即%成正比例’#

的含義爲)%當變量 , 的倒數和變量 - 成正比例時!稱 - 與 , 成

反比例!記作 - 或 -./ !/ 是常數’&見辭海#$

根據胡克定律! 彈簧的伸長距離與其所受的外力成正比!
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但絶不能由此得出 !彈簧的壓縮距離與其産生的彈力成反比"

的結論# 衆所週知$在上述成反比的關係式 !"# 中$其分母 $ 不

可以爲零# 如果彈性阻力裝置的阻力%!&與動電極和靜電極之

間的距離%$&符合成反比的關係$則動電極和靜電極之間的距離

%$&就永遠不能爲零# 但按照涉案專利説明書中的記載$動’靜電

極最終應當是貼合在一起的$由此完成啓動過程# 因此$權利要

求 ’ 中的技術特徵!彈性阻力裝置的阻力與動電極和靜電極之

間的距離成反比"的描 述是錯誤的$或者説是一般的彈簧 裝 置

無法提供的技術特性#

該專利申請文件就是這樣帶着諸多嚴重的實質性缺陷遞

交給了專利局 #

不幸的是$這些缺陷在專利審查中也並未完全被審查員發

現和予以糾正#

!! 審查員在實質審查過程中存在的問題

%’&審查員旣然在!一通"中明確認定使用壓縮彈簧的技術

方案在説明書中沒有記載$權利要求書 ( 的技術方案得不到説

明書的支持$這就意味着該專利不能保護採用!壓簧"的技術方

案$只能保護採用!拉簧"的技術方案$應當將採 用!壓簧"的技

術方案從權利要求書中清除出去# 在通知書中$審查員除了要

求申請人刪除了原權利要求 ( 外$還應當要求申請人對權利要

求 ’ 作適應性修改$即將其中的!彈性阻力裝置"這一上位概念

修改爲其下位概念!拉簧"$並糾正其設置位置%改爲!在動電極

與凹腔內環側壁之間設有彈性阻力裝置"&$ 從而使權利要求 ’

的保護範圍與説明書公開的範圍一致# 然而審查員並未就權利

要求 ’ 向申請人提出任何審查意見#

話説回來$假若當初審查員對權利要求 ’ 進行了嚴格的審

查把關$在後續的專利侵權訴訟中$人民法 院或許不會作 出 上

述的審判$至少不會得出相同侵權的結論#

%)&該專利涉及一種電機的軟啓動裝置$説明書中説得很

明確$其發明目的就在於改變電機啓動過程中的電流$以!實現

最佳啓動過程控制"# !彈性阻力裝置的阻力與動電極和靜電極

之間的距離成反比"正是對該!啓動過程控 制"的具體限定$旣

然明確寫入權利要求 ’ 中$就應當視爲權利要求 ’ 的一個重要

的技術特徵# 然而對該技術特徵所存在的嚴重技術錯誤$審查

員亦未發現和糾正#

審查員沒有要求申請人對原權利要求 ’ 進行任何修改$使

之又帶着諸多嚴重的缺陷被授予專利權而流入社會$給技術市

場帶來了混亂$爲其後的專利侵權糾紛埋下了隱患#

"! 對法院在審理該專利侵權糾紛中所持觀點的討論

根據(專利法)第 *+ 條的規定$法院在審理專利 侵權案 件

時$應當以授權文本中的權利要求的內容爲準來確定其保護範

圍$ 無論一審法院還是二審法院在審理中都堅持了該原則$這

一點無疑是正確的# 雖然被吿生産的産品與涉案專利所公開的

技術方案%實施例&存在實質性區別%’, 被吿産品採用的是壓簧

而非拉簧*), 壓簧的位置是在動’靜電極之間$而非在動電極與

環形容器的內壁之間*-, 爲使動’靜電極最終能夠貼合在一起$

被吿在壓簧的放置方面也採用了某些特殊的技術措施&$ 但由

於授權文本中所存在的缺陷和錯誤$陰差陽錯致使該産品恰好

落入了涉案發明專利的權利要求的保護範圍內#

就此而論$法院依據權利要求 ’ 的文字內容所作的認定和

判決也是可以理解的#

然而$對於被吿提出的!根據禁止反悔原則$權利要求 ’ 中

的+彈性阻力裝置,不應當包含 +壓力彈簧,這一阻力裝置$故被

控侵權産品未落入涉案專利的保護範圍"這一爭辯意見$一’二

審 法 院 均 認 爲 該 案 不 適 用!禁 止 反 悔"原 則$筆 者 對 此 持 有 異

議#

最高人民法院(關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若

干問題的解釋)第六條規定-

!專利申請人’專利權人在專利授權或者無效宣吿程序中$

通過對權利要求’説明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方

案$權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護範

圍的$人民法院不予支持# "

爲了進一步明確!禁止反悔"原則在 專 利 侵 權 案 件 中 的 適

用範圍$最高人民 法 院 在 其%)..+&民 提 字 第 ). 號 提 審 案 件 的

判決書中表達了如下的意見-

!專利權人在專利授權程序中通過對權利要求’ 説明書的

修改或者意見陳述而放棄的技術方案$無論該修改或者意見陳

述是否與專利的新穎性或者創造性有關$在侵犯專利權糾紛案

件中均不能通過等同侵權將其納入專利權的保護範圍# "

也就是説$專利權人的放棄行爲$不 僅 僅 是 與 專 利 的 新 穎
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性或者創造性有關!爲使專利申請獲得授權"通過對權利要求#

説明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案"也不能重新納

入其專利權的保護範圍$

用最高人民法院的上述司法解釋來衡量該案"其結論應當

是顯而易見的$ 專利權人在專利授權前進行的意見陳述以及對

權利要求 ! 的刪除"表明其爲了克服審查員%得不到説明書支

持&的審查意見而放棄了採用壓簧的技術方案’ 得不到説明書

支持的技術方案不應當寫入權利要求書中"自然也不應當受到

專利的保護"這是毫無疑義的’ 如果認爲該方案雖然從權利要

求 ! 中被刪除#但仍然存在於權利要求 " 中"這顯然 是十分荒

謬的"邏輯上是講不通的’

還應當注意的是"(關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法

律若干問題的解釋)的第四條還規定*

%對於權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵" 人民

法院應當結合説明書和附 圖描述的該功能或者效果 的 具 體 實

施方式及其等同的實施方式"確定該技術特徵的內容’ &

雖然該規定是針對%功能性限定&而言的"但筆者認爲對權

利要求中%上位概念&的解讀也適合該規定"因爲%功能性限定&

和%上位概念&都屬於對一些具體實施方式的概括’

儘管本案權利要求 " 中依然保留了%彈性阻力裝置&這一

上位概念"形式上將%壓簧&也包含在內"但依據上述原則"按照

説明書及其附圖的描述"該%彈性阻力裝置&也應當僅僅解釋爲

%拉簧&及其等同物"而不應當包括%壓簧&’ 如上所述"在該軟啓

動裝置中"%壓簧&並非%拉簧&的%等同物&’

總之"在本案中"通過專利審查檔案可知"使用壓縮彈簧的

技術方案已被明確地排除在涉案發明專利的保護範圍之外’ 法

院對涉案專利權利要求 " 保護範圍的認定+以及判定被吿的産

品構成相同侵權的結論値得商榷’

!" 被吿訴訟代理人的失誤

很顯然"被吿方的代理人在解讀涉案專利的權利要求 " 時

並沒有發現其中所存在的嚴重矛盾和錯誤’

以%彈性阻力裝置的阻力與動電極和靜電極之間的距離成

反比&這一技術特徵爲例"被吿生産的無刷自控電機軟啓 動 器

採用的是普通的壓縮彈簧"顯然不可能具備該技術特徵’ 旣然

該技術特徵是該專利權利要求 " 的一個必要技術特徵"就不應

當被忽略’ 筆者認爲"僅此一點"根據%全面覆蓋&的原則"被吿

的産品就不應當構成專利侵權’

如果被吿方的代理人能夠將上述意見向法院陳述"相信法

院也不至於無視該技術特徵的存在"或許能夠得出對被吿有利

的判決意見’

結束語

上述案例涉及了專利申請文件撰寫#專 利 審 批#專 利 侵 權

判定#專利無效審查以及專 利代理環節的諸多問題"可 謂 一 個

不可多得#十分有意義的案例’ 它給了我們諸多啓示’

專利文件屬於法律文書"對撰寫有着 較 高 的 要 求"而 權 利

要求書更應該是一份經過字斟句酌的法律文件"社會公衆通過

權利 要求書來確定專利保護的範圍"以尊重他 人的權利"約 束

自己的行爲’ 專利申請文件的撰寫質量對專利申請能否授權"

授權之 後能否被維持"以及能否獲得合理的保護"都有着 至 關

重要的影響"稍有閃失就也可能導致全盤皆輸’ 西方有一句格

言*%細節是惡魔&’ 此話在本案例中得到充分印證"申請人正是

由於在撰寫細節上的無知和錯誤" 導致了專利被無效的後果’

正因爲如此"我們才主張申請人將撰寫工作交由專利代理人來

承擔"尤其是重要的發明創造一定要選擇可靠的專利代理人進

行代理’

從公開的信息看" 本專利的申請未經專利代理人代理"這

對申請人是一個敎訓’ 對專利代理人而言"也應當從該案中汲

取敎訓*撰寫工作如履薄冰"一定要認眞#仔細!在無 效程序中

對案件的分析#答辯一定要抓住要點,,,低水平的代理工作會

使不該輸的案件輸掉"高水平的代理工作則可以力爭不該輸的

案子不輸’

審查員承擔着重要的社會責任"肩負着申請人和社會公衆

之間的利益平衡’ 審查員 的工作失誤將會導致 技 術 市 場 的 混

亂"對專利權人或社會公衆的合法利益造成嚴重損害’

人民法院和專利複審委員會承 擔 着 把 好 最 後 一 道 關 口 的

責任"以確保社會的公平#公正和正義’ 這就需要法官和專利複

審委員會的審查員不僅有高尙的職業道德"而且要有精深的业

务素质"深刻全面地理解和把握有关的法律规定’

本案中"由於审查员的工作失误"使 一 件 有 严 重 缺 陷 的 法

律文件进入技术市场"导致 了技术市场的混乱"给法院 的 审 理

工作也带来了麻烦’ 专利复审委员会的无效审查决定起到了拨

乱反正的作用"使得这件不合格的专利无法继续存在於技术市

场"应当受到称赞’

本案中损失最大的是申请人"申请人经千辛万苦而获得的

技术成果"最终却落得个鸡飞蛋打的结果"是很可惜的’ !

作者!李雪春"張榮彥#北京信慧永光知識産權代理有限責任公

司專利代理人
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