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近年來#隨着中國最高人民法院 "##$ 年頒佈專利侵權案

件司法解釋#以及各地法院出現 的若干判例實踐#使得功能性

技術特徵成爲我國專利界討論的一個焦點問題$ 在去年的一些

硏討會中#各地法院%專利局%律師界紛紛就功能性技術特徵在

授權%確權%侵權時的解釋方式#以及如何認定功能性技術特徵

分享了大量寶貴意見#使得對於該問題的討論在熱度和高度上

均達到了歷史之最$

美國自 !$%" 年開始對功能性技術特徵進行了專門立法#

並通過 &# 年中的大量案例逐漸充實其具體規定# 使其配套規

定逐步完善化$ 本文着重參考美國相關實踐的發展歷史#對比

硏究和梳理中美有關功能性技術特徵的具體問題#包括功能性

技術特徵的認定%解釋方式以及&具體加等同’解釋方式下的具

體 問 題#例 如#如 何 認 定 功 能 性 技 術 特 徵 是 否 包 含 了&足 夠 清

楚’的結構限定(認定&步驟’功能’時的難點(在解釋功能性特

徵時如何從説明書中尋找&對應’結構(如果説明書沒有公開相

應結構#如何解釋功能性技術特徵(以及美國專利法第 !!" 條

第 & 款下的等同與案例法下等同原則之間的關係等#並就與功

能性技術特徵有關的立法以及相關權利要求的撰寫提出建議$

功能性技術特徵的認定

!" 美國

!$%" 年 美 國 專 利 法 首 次 出 現 關 於 功 能 性 技 術 特 徵 的 規

定#其中第 !!" 條第 ( 款)修改後爲第 & 款*描述道+

&對於一項組合權利要求的一項特徵來説# 其可以撰寫爲

實現特定功能的裝置或者 步驟# 而不必描述實現該功能 的 結

構%材料或者動作,,’

即#對於功能性技術特徵#應當是以其 所 實 現 的 功 能 而 非

具體結構%材料和動作進行描述$ 其中具體&結構’和&材料’對

應於裝置技術特徵#&動作’對應於步驟技術特徵$

之後在 !$$) 年#美國專利商標局)下稱&*+,-.’*爲響應

/0 12 340567840 判決而在授權程序中也遵照第 !!" 條解釋#頒

佈了專門用於解釋功能性技術特徵的審查指南# 其與 !$%" 年

專利法第 !!" 條定義基本相同#規定功能性技術特徵不一定要

撰寫爲&裝置9步驟’功能’的特定形式#而是應當判斷其是否至

少部分地描述爲所執行的功能#而非用於執行該功能的具體結

構%材料或動作$

!$$$ 年和 "#!! 年#*+,-. 兩次頒佈了補充審查指南#其

中規定了用於認定功能性技術特徵的三個條件$ 在 "#!! 年頒

佈的!涉及美國專利法第 !!" 條的補充審查指南"! 中的三個條

件爲+

!* 該特徵使用了&用於,的裝置’或者&用於,的步驟’短

語或者不帶有結構特徵的非結構性術語(

"* 該&用於,的裝置’或者&用於,的步驟’短語 或者非結

構性術語被功能性語言修飾(

(* 該&用於,的裝置’或者&用於,的步驟’的短 語或者非

結構性術語沒有被足以實現所述功能的結構%材料或者動作所

修飾$

由以上條文可以瞭解到#總體而言#*+,-. 對於功能性技

術特徵的認定標準是必須使用&純’功能性描述#而不能使用結

構描述$ 然而#應當注意的是#該 "#!! 版補充審查指南並不是

嚴 格禁止在功能性技術特徵中出現結構性 描述#而是禁止&被

足以實現所述功能的結構%材料或者動作所修飾’$ 參考 !$$!

年 的 :5;<15= >41?@ AB C2D0417E /0FB案 "#在 討 論 特 徵&用 於 將
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所述多個連接端相互結合使得所述第一 多個結合端 的 所 述 孔

的軸被軸向對齊!所述第二多個結合端的所述孔的軸被軸向對

齊! 所述第一和第二多個連接端的各個孔 的軸基 本 平 行 的 裝

置"是否屬於功能性技 術特徵#尤其是下劃線部分是否屬 於 足

以 避 免 第 !!" 條 解 釋 的 結 構 描 述 時 # 聯 邦 巡 迴 上 訴 法 院

$#$%#%認爲#即使在功能性限定的特徵中 包含了一些結構描

述#也不一定就要排除第 !!" 條的解釋#例如在 該案所涉及的

&用於結合’(的裝置"特徵中雖然包含了結構性的描述#但其

僅僅是 爲了進一步指明該裝置的功能#換而言之#其僅僅是 描

述該用於結合的裝置是做什么用的#而並沒有描述該裝置的具

體結構是什么) & 由此可見# 即使一技術特徵中包含了結構描

述#也必須判斷該結構描述的明 確程度#以及該結構描述 的 作

用#分析其究 竟是僅僅對功能進行重複性補充説明#還 是獨 自

構成了明確的結構限定)

從 "’!! 版補充審查指南以及 #$%# 的 一 系 列 判 例 中 可

以瞭解到#如果一個技術特徵撰寫爲&(的裝置(步驟"#則存在

其適用第 !!" 條解釋的初步假設) 然而#如果該技術特徵沒有

與某一 功能充分關聯#則該假設最終不成立#因而 該特徵不 適

用第 !!" 條解釋) 在 !))* 年的 +,-. /-,012345 6728 98 #:73-;<

=-;23,- %;-> ? %;>@<A8 #:73:- 案 B 中#對 於 技 術 特 徵&形 成 於

向上延伸的側 面襯墻上的裝置# 該裝置包含多個空 間 上 分 開

的!垂直延伸的脊部#所述脊部從所述側面襯墻上突出#在相鄰

的所述脊部之間的縫隙中形成負載鎖#所述負載鎖的深度足以

鎖定一個被定位並支撑在貨床中的結構"##$%# 指出#雖然該

特徵使用了&裝置"一詞#但是由於在該案的 技術特徵中#所述

&裝置"並非與某一具體功 能充分關聯#相反#該特徵所用的描

述&從((上突出"和&形成負載鎖"等只是結構描述#而這些結

構已經模糊地暗示出其所具有 的在貨床中鎖定某一 結 構 的 功

能) 由於該特徵已經具有明確的結構#而所述&裝置"並非與某

一功能充分關聯#因此對於第 !!" 條解釋方式的假設不成立)

可見#即使使用了&裝置"一詞#也有可能不按照第 !!" 條

的方式解釋*如果該技術特徵還包 含了清楚的結構+位置 關 係

上的描述#則適用第 !!" 條的假設將被推翻) 例如#在 !))* 年

的 #,<: 98 C@>D:-<A!#<;-. #,-E8案 F 中#對於權利要求特徵&穿

孔裝 置#從腿部綁帶裝置延伸到腕部綁帶裝置#穿過外部非 滲

透層裝置#用於撕開該外部非滲透層裝置#以便在由於 使 用 者

引起的事故時去除該訓練短褲"##$%# 認爲# 該特徵雖然使用

了裝置這一啓動適用第 !!" 條假設的用語#但由於該特徵清楚

地描述了支持該撕開功能的結構$&穿孔"*%以及該裝置的具體

位置$&從腿部綁帶裝置延伸到腕部綁帶裝置#穿過外部非滲透

層裝置"%#所以其最終不能按照第 !!" 條解釋) G

根據 "’!! 版的補充審查指南# 如果在技術特徵中使用的

術語是本身帶有結構特徵的非結構性術語#也會導致第 !!" 條

的 解 釋 方 式 不 適 用 ) 在 "’’B 年 的 H@IJ3@7I K,-<05 6728 98

L@-2JM,,0 H@IJ3@7I5 6728案 N 中##$%# 提到#在認定技術特徵

不屬於功能性技術特徵時#並不要求該技術特徵包含一個明確

的結構描述) 只要相關權利要求術語在通常用法中指代結構#

或者其結構屬於相關領域技術人員公知的結構#就足以避開第

!!" 條的解釋方式) 例 如 在 !))* 年 的 O-::7D:-I 98 P3J@2,7

P70,!Q1-I:-A5 6728案 ) 中5對於技術特徵&位於所述袖上的呈放

射方向放大的輪#所述輪和所述的一個把手具有一個協作的定

位器#所述定位器用於以預定間隔限制所述各個軸杆之間的組

合旋轉"##$%# 認爲#由於&定位器"本身帶有本領域公知的固

有結構#因此不應按照第 !!" 條進行解釋R

&很多裝置的名字都取自其所執行的功能#比如過濾器!剎

車器!夾鉗!螺絲起子!鎖#舉不勝舉((定位器就是這種術語)

字典上的定義很清楚#名詞,定位器-指一種具有機械領域公知

含義的裝置#即使該定義是以功能性語言描述出來的((雖然

&定位器"本身不代表一個單獨的明確定義的結構#但其他例如

,夾鉗-!,容器-等具有通常結構的術語都是如此) 重要的不簡

簡單單是定位器是以其功能描述的#而是該術語作爲一個結構

名稱#已經具有在該領域內合理公知的含義) "

在以上案例以及 #$%# 的後續案例中可以瞭解到#無論在

技術特徵中使用的是&裝置"還是其他術語#法院的關注點都會

最終集中到該術語本身已經帶入了本領域已經公知的結構) 在

"’’& 年的 $E:S 6728 98 T;-@3;7 #,>E13:-5 6728 案 !’ 中##$%#

認 爲#&第 一 接 口 電 路 "!&屛 上 編 程 電 路 "!&第 一 信 號 調 整 單

元"!&計算機側接口"!&用戶 側接口"!&模擬視頻覆蓋 電 路"這

些術語本身已經含有充分清楚的結構#因此都不適用第 !!" 條

的解釋方式) #$%# 特別指出#雖然&電路"本身不一定含有足
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夠的結構意義!但它們之前的修飾語使得這些電路元件具有具

體的結構" 類似的!!""# 年! 在 $%&’() *’+,- ./)0- 1- 230(4(

$%&’() ./)0-案 55 中!.67. 認 爲!在#用 於 監 視 來 自 輸 出 端 的

信號以便生成第一反饋信號的第一電路$的特徵中!在#第一電

路$之前的修飾部分已經可以使得本領域普通技術人員瞭解該

電路的結構組成!因此該特徵不適用第 55! 條的解釋方式%

對於方法權利要求!&步驟8功能$與&裝置8功能$相比在

認定規則上並沒有本質區別% 然而!在 .67. 過去的判例中可

以發現!對於&步驟8功能$的技術特徵而言!爭議往往出現在修

飾步驟的定語究竟是功能還是具體的動作本身’相當於裝置技

術 特 徵 中 的 具 體 結 構 本 身 (% 例 如 在 599: 年 的 .(;’)0%44()<

2&+- 1- =’;)/%; =%’>’4 ./)0-案 5! 以 及 類 似 的 若 干 案 件 中 !法 院

認爲#提供$)&確定$)&獲取$)&使用$等詞語所描述的是具體的

動作!而非功能!因此相應的技術 特徵不適用第 55! 條的解釋

方式%

!" 中國

國 家 知 識 産 權 局 出 版 的 *審 查 指 南 + 在 !""5)!"": 和

!"5" 年版中對功能性技術特徵作出如下規定,

#通常!對産品權利要求來説!應當儘量避免使用功能或者

效果特徵來限定發明% 只有在某一技術特徵無法用結構特徵來

限定!或者技術特徵用結構特徵限定不如用功能或效果特徵來

限定更爲恰當!而且在該功能或者效果能通過説明書中規定的

實驗或者操作或者所屬技術領域的慣 用手段直接和 肯 定 地 驗

證的情况下!使用功能或者效果特徵來限定發明才可能是允許

的%

對於權利要求中所包含的功能性技術特徵!應當理解爲覆

蓋了所有能夠實現所述功能的實現方式$% 5?

另外!在最高人民法院 !""9 年 5! 月頒佈的*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 +

’下稱#司法解釋$(第 # 條中!有關功能性技術特徵的規定表述

爲,#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$%

可見!在我國的法律法規中!目前並沒有對功能性技術特

徵給出明確定義!也沒有類似於美國的能夠觸發第 55! 條解釋

的#假定$的詞語% 這就使得在司法實踐中!賦予了受理確權)侵

權 案 件 的 法 院 較 大 的 自 由 裁 量 權 % 由 於 中 國 沒 有 例 如 美 國

.67. 的專門法院!而有權審理專利案件的法院又多達上百家!

在以往的案件中!各地)各級人民法院在認 定功能性技 術 特 徵

時缺乏一致性!有些法院在認定時主要關注技術特徵是否具有

功能性的描述!有些法院認爲功能性技術特徵必須排除結構和

位置描述% 還有一部分案件!法院在審理中迴避了功能性技術

特徵的認定% 北京)上海等地的法院對功能性技術特徵的認定

則引起人們更多的關注% 下面將結合過去幾年中的幾個典型案

件對中國實踐進行介紹%

!"": 年! 在曾展翅訴河北珍譽工貿有限公司等侵犯專利

權案 5# 中!涉案專利權利要求 5 爲#一種除臭吸汗鞋墊!其特徵

是它是由兩層防滑層於相對的內面各附設一單向滲透層!其間

再 叠 置 粘 結 吸 汗 層)透 氣 層)除 臭 層 組 成!吸 汗 層 與 透 氣 層 相

鄰$% 北京高級人民法院明確將其中的#單向滲透層$認定爲功

能性技術特徵!雖然在判決中並未給出關於這一認定的具體分

析理由!但法院在案後評述中指出,#功能性限定技術特徵是指

在 專利的權利要求中不是採用結構性特 徵或者方法 步 驟 特 徵

來限定發明或者實用新型!而是採用零部件或者步驟在發明或

者實用新型中所起到的作用)功能或者所産生的效果來限定發

明或者實用新型% $

!""9 年! 在深圳矽感科技有限公司訴上海向隆電子科技

有限公司侵犯發明專利權糾紛案 5@ 中!對於權利要求 5 中的技

術特徵#一個接 口模塊!用於將所説掃描儀連接到一個計 算 裝

置上!並從該計算裝置接收電源和系統控制信號$!一審法院認

爲其屬於 #採用結構加功能的方式來界定 接口 模 塊 的 技 術 特

徵$% 在二審中!上海市高級人民法院將其更正爲,#根據查明事

實! 涉案專利的權利要求 5 僅從功能上對接口模塊作了界定%

對於僅以功能表達的技術特徵! 應根據説明書及附圖的記載!

合理確定專利權的保護範圍% $

同年!在 2.A 醫學有限公司訴中國人民解放軍總醫院第一

附屬醫院等侵犯專利權糾紛案 5: 中!對於將涉案權利要求 5 的

技術特徵#所説的腔包括一個在所説的密封在所説的第一位置

時對所説的出口開放的第一液體腔!和一個在所説的密封在所

説的第二位置時對所説的出口開放的較小的第二液體腔!從而
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在所述主體內的腔的變化在所述出口的 方向産生一 個 正 向 液

體流動!認定爲功能 性技術特徵"北京市第一中級人民法院 的

解釋是#

$權利要求 ! 中並沒有限定密封% 第一液體腔和第二液體

腔的具體結構"亦沒有限定密封與第一液體腔和第二液體腔的

位置關 係"僅限定密封在第一位置和第二位置之 間移動"當 密

封由第一位置移動至第二位置"腔由第一液體變爲較小的第二

液體"這種腔由第一液體腔變爲較小的第二液體腔的變化屬於

功能變化"而非結構變化"正 向液體流動是這種功能變化 最 終

産生的效果!&

由此可見"法院認爲第一%第二液體腔與$開口!之間的位

置關係’$((對所説的出口開放的第一液體腔"和((對所説

的出口開放的較小的第二液體腔!) 不屬於足夠清楚的結構或

位置描述&

從上面三個案件可以看出"法院均認爲功能性技術特徵應

當僅僅使用功能而非結構進行限定& 此外"法院均認爲涉案特

徵中 明示或暗示的結構%位置關係不夠清楚"不 足以使技術 特

徵被認定爲非功能性技術特徵&

在 "##$ 年的另一案"北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公

司訴北京德源快捷門窗廠侵犯發明專利權糾紛案 !% 中"對於權

利要求 !$一種防火隔熱卷簾耐火纖維複合簾面"其中所説的簾

面由多層耐火纖維製品複合縫製而成"其特徵在於所説的簾面

包括中間植有增強用耐高溫的不銹鋼絲 或不銹鋼絲 繩 的 耐 火

纖維毯夾芯"由耐火纖維紗線織成的用於兩面固定該夾芯的耐

火纖維布以及位於其中的金屬鋁箔層!" 北京市第二中級人民

法院認爲#

$對於含有功能性限定的特徵的權利要求" 應當判斷該功

能性限定是否得到説明書的支持& 雖然涉案發明專利權利要求

! 中包括*防火隔熱+%*耐火+%*耐高溫+等內容"但其並未使用

功能特徵來限定涉案發明專利的保護範圍"而是採用了相應的

結構特徵予以描述"因此不應將説明書中的相關內容納入涉案

發明專利保護範圍& !

其中可以看出"即使技術特徵中記載有例如$防火隔熱!%

$耐火!%$耐高溫!的效果"但如果該 技術特徵同時還包含了 結

構限定"則法院也不將其視爲使用功能特徵進行限定的技術特

徵"因此並未採用功能性技術特徵的解釋方式&

"#!# 年"在曲聲 波 與 新 世 界’中 國)科 技 傳 媒 有 限 公 司 等

實用新型專利侵權糾紛上訴案 !& 中"對於權利要求 !$一種多線

路公交電子站牌"由站名顯示器"到站預報電子顯示屛"多線路

車站列表顯示板"和支撑固定座組成"其特徵在於#’(站名顯示

器位於站牌的頂部,)( 到站預報電子顯示屛位於站牌的上部"

連接在站名顯示器的下方,*(多線路車站列表顯示板固定在到

站預報電子顯示屛和支撑 固定座之間!中的$到站預報 電 子 顯

示屛!"上海市高級人民法院認爲#

$根據專利説明書的描述"該*到站預報電 子 顯 示 屛+中 的

電子顯示屛是多行顯示 +,- 點陣顯示屛"但權利要求與説明書

均未記載或者描述採取什么具體技術手段"使該採用多行顯示

+,- 點陣顯示屛的*到站 預報電子顯示屛+能夠滾動顯示各條

線路 最近到達車輛的預計到站時間和到達本 站距離 等 動 態 信

息& 本案中"沒有相應的證據可以證明"在所屬技術領域中"已

經存在 技術結構相對固定且爲所屬領域一般技 術人 員 所 熟 知

的"能夠滾動顯示各條線路最近到達車輛的預計到站時間和到

達本站距離等動態信息的*到站預報電子顯示屛+& 權利要求中

的 *到站預報電子顯示屛+技術特徵只是描述了該特徵所要實

現的*到站預報+功能’根據説明書可以進一步確定*到站預報+

功能是指預報*各條線路最近到達車輛的預計到站時間和到達

本站距離等動態信息+的功能)"但權利要求中並未記載實現該

功能的具體技術手段"故該*到站預報電子顯示屛+是一項功能

性技術特徵& !

在本案中"上海市高級人民法院除了分析技術特徵語言本

身僅描述了功能%且未記 載具體技術手段以外"還在此 基 礎 上

進一 步指出"在現有技術中也沒有$技術結構相 對固定且 爲 所

屬領域一般技術人員所熟知!的到站預報電子顯示屛&

!" 對比分析

美國自 !$." 年出現關於功能性技術特徵的立 法以來"在

功能性技術特徵的認定上曾經 由於缺乏明確定義 而 出 現 過 較

爲混亂的局面" 尤其是在技術特徵同時具有功能和具體結構%

位置描述的時候" 以及在術語可能具有公知結構的情况中"法

院和專利局 都曾經無法清楚地判斷該技術特徵是否 應 當 適 用

第 !!" 條的解釋規則& 之後"隨着大量案例法的積累"反過來促
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使 !"#$% 頒佈補充指南! 在法院和 !"#$% 之間針對功能性

技術特徵建立起一套比較詳細完整的認定體系!其中較爲明確

地定義了功能性 技術特徵應當是純粹以功能進行限定 而 不 包

含足以實現功能的具體結構" 位置信息等描述的技術特徵!且

該技術特徵中的術語不能夠帶有本領域所公知的結構!否則不

適用第 &&’ 條的解釋方式#

與美國早期實踐類似!中國目前尙未就功能性技術特徵給

出明確定義$ 然而!我國法院在近年的一些案件中對認定功能

性技 術特徵進行了較好嘗試!尤其在前述的曾 展翅案%深圳 矽

感科技有限公司案"()! 醫學有限公司案和曲聲波案中! 法院

都指出!在認 定功能性技術特徵時!應當判斷該技術特 徵是 否

僅 用 功 能 進 行 限 定!而 未 用 結 構"位 置 進 行 限 定&在 曲 聲 波 案

中!上海高院還特別考慮了術語本身所帶有的本領域公知的結

構$

然而!總體而言!與美國實踐相比!我國目前由於沒有法律

的明文定義!各地%各級法院 在有關功能性技術特徵的案 件 審

理中還 未形成一套穩定%公認的認定體系!因而造 成法官在 審

理個案中被賦予過大的自由裁量空間!可能導致依據類似事實

審理案件結果不同$ 由於功能性技術特徵的解釋方式不同於普

通技術特徵!因此一特徵是否被認定爲功 能性技術特徵!直 接

影響其保護範圍的界定!由此可能直接決定案件結果走向$

關於功能性技術特徵的

兩種解釋方式之間的統一

!! 美國

美國 自 &* 世 紀 就 在 專 利 申 請 中 開 始 運 用 功 能 性 技 術 特

徵權利要求!但在相當長的時期一直沒有通過立法對功能性技

術特徵給出明確的認可$ 這一時期!美國的司法實踐一度質疑

甚至否定功能性技術特徵權利要求的存在$ 美國最高法院最早

在 +*,- 年 的 ./00123 456278569 )/: ;: #96<72= >059 )/: 案 &*

中認爲!該案中通過功能效果描 述的特徵’像動物膠一 樣 好(!

覆蓋了説明書公開內容無法實現的技術方案!使得涉案專利因

爲未滿足説明書充分公開要求而無效# 之後!美國最高法院又

在 &*?- 年 >929610 @09A867A )/: ;: B1C1=D EFF0712A9 )/: 案,G

以及 &*HI 年 .1007C586/2%70 B900 )9J92872K )/: ;:B10<96 案 ,&

的判決中指出!功能性技術特徵不能明確限定其所要保護的發

明主題!使得權利要求因爲不滿足清楚性要求而無效# 在此期

間!對於功能性技術特徵是否應被允許均多持否定態度# 直到

&*L, 年!美國國會才通過立法對於功能性技術特徵予以許可!

並且!爲了避免出現之前案件中出現的 爭議!在第 &&, 條中明

確規定了對功能性技術 特徵的解釋限於説明書公 開 的 實 施 例

及等同方案中的內容!從而避免了覆蓋範圍過寬及其不清楚的

問題#

&*L, 年美國專利法改法! 在第 &&, 條中規定了在説明書

充分公開和權利要求清楚性要求的基礎上!針對功能性技術特

徵加入了第 ? 款)現爲第 &&, 條第 I 款*+

’對於一項組合權利要求的一項特徵來説! 其可以撰寫爲

實現特定功能的裝置或者 步驟! 而不必描述實 現 該 功 能 的 結

構"材料 或者動作!該種權利要求應當被解釋爲覆 蓋了説 明 書

記載的相應結構"材料或者動作及其等同方式$ (

由此!功能性技術特徵並非解釋爲能夠覆蓋實現該功能的

所有技術手段!而是僅限於説明書中描述的具體實施方式以及

等同實施方式$ 這是一種法定的清楚的解釋方式!且其不會覆

蓋説明書公開內容無法實現的技術方案!從而避免了美國最高

法院在之前案例中 提出的導致權利要求無效的覆蓋 範 圍 過 寬

或保護範圍模糊不清的問題$

然而!雖然廣泛認爲該條是爲了否定 .1007C586/2 案的判決

而允許撰寫功能性技術特徵!並對其 規定一種清楚"恰 當 的 解

釋方式!但關於立法目的卻乏據可查$ 在當時的改法説明中僅

僅稀墨如金地提及 ’增加了一段關於功能性權利要求的規定(

而已$ 而這也部分地導致了後期關於第 &&, 條究竟是僅使用於

專利侵權案!還是也同時適用於授權"確權案的爭論$

美國專利法第 &&, 條第 I 款的特定解釋方法在 專利侵權

案件得到較好適用!但關於是否適用授權和確權這一問題在很

長一段時間內爭論不休$ 在 &*L, 年立法之後!!"#$% 在授權

審查 程序中仍然堅持採用覆蓋了能夠實現該 功能的 所 有 方 式

的解釋規則的觀點!認爲第 &&, 條第 I 款的適用僅限於法院審

理專利侵權案件!而不適用於授權"確權案件$ 例如在 &*LM 年

的 (2 69 N523C96K 案 ,, 中! 美國關稅曁專利上訴法院)))#E!
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即 !"#! 前身!仍然採用覆蓋了能夠實現該功能的所有方式的

解釋規則" 然而#第 $$% 條第 & 款僅適用於專利侵權案件的觀

點也一再受到挑戰" 在 $’(& 年 )* +, -.,,*,+ 案 %/ 中#!"#!

的 0122,+ 法官就有不同理解# 指出$%上訴人提出了一個很有價

値的觀點#即 34567 沒有正確地適用專利法第 $$% 條第 & 款

的規定&" 0122,+ 法官認爲#在專利授權審查程序中也應適用第

$$% 條 第 & 款 的 規 定 " 在 該 案 中 的 8,9:;* 法 官 則 不 同 意

0122,+ 法官的觀點# 認爲功能性權利要求限制在説明書中的規

定不應在 34567 的授權審查程序中適用#第 $$% 條第 & 款的

規定不可以超越第 $$% 條第 % 款#即權利要求須具體指出並明

確主張請求保護的發明內容的規定" 但是#-.,,*,+ 案也沒有

解決第 $$% 條第 & 款的適用問題#該條款是否適用於授權審查

程序仍然存在爭議"

直 到 $’’< 年 #!"#! 在 )* +, =>*;2?@>* 案 %< 中 通 過 判

決平息了長期以來關於美國專利法第 $$% 條 第 & 款是否適用

不同階段的爭議#確認了在專利授權審查案件以及專利侵權案

件中對功能性技術特徵的解釋應統一適用專 利法第 $$% 條第

& 款的規定" 在該案判決書中#!"#! 指出$

%解釋權利要求中的功能性技術特徵語言時# 必須閲讀説

明書並參考説明書中所公 開的相應結構’材料或動作#及 其 等

同方案((由於在第六款中沒有對專利局授權 和 法 院 侵 權 之

間進行區分#本院認爲第六款功能性技術特徵的解釋方式在專

利 局 確 定 可 專 利 性 以 及 法 院 判 斷 可 專 利 性 或 侵 權 時 均 可 適

用&" %A

爲了配合 =>*;2?@>* 案的 判 決#34567 於 $’’< 年 < 月

%B 日發佈了 )美國專利法第 $$% 條第 & 款對裝置或步驟加功

能特徵的規定*#表示$

%((現 在#34567 不 能 忽 略 説 明 書 和 附 圖 中 描 述 的 結

構#審查員應當將權利要求中的裝置或步驟加功能的描述解釋

爲説明書以及 附圖中的具體結構’ 材料或者動作及 其 等 同 方

式" &

値得注意的是#=>*;2?@>* 案雖然確定了在授權’ 確權和

侵權程序之間統一解釋方式#但並沒有給出可供借鑒的推理過

程" 從上面引用的該案推理中+%由於在第六款中沒有對專利局

授權和法院侵權之間進行區 分((&!# 僅 能 夠 理 解 爲 是 由 於

$’A% 年改法時並未在法條中進行區分# 因此推斷其解釋方式

應當是一致的"

!! 中國

我國)專利法*及)專利法實施細則*均未 對 功 能 性 技 術 特

徵的解釋方法 作 出 明 確 的 規 定" %BB$ 年’%BB& 和 %B$B 年 版

)審查指南*均規定$%(對於權利要求中的功能性技術特徵#應

當理解爲覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式&#即%覆蓋

所有&的解釋方法" 然而#最高法院 %BB’ 年頒佈的司法解釋規

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&#即%具體加

等同&的解釋方法" 可見#雖然 %BB’ 年司法解釋中規定了對於

功能性技術特徵權利要求應當採用%具體加等同的解釋方法&#

但 %B$B 年版)審查指南*中仍然堅持%覆蓋所有&的解釋方式"

由此#在授權’確權和侵權程序中對於功能 性技術特徵 並 存 兩

種不同的解釋方法#至今還未得到統一"

在 %BB’ 年頒佈司法解釋以前# 法院在審理專利侵權糾紛

案件涉及功能性技術特徵權利要求的解釋時#已開始認識到功

能性描述不可以覆蓋能夠實現該功能的所有方式#因爲該功能

性技術特徵覆蓋的範圍過寬#有些已經超出了發明創造對現有

技術實際做出的貢獻範圍# 覆蓋了一切 可實施 相 同 功 能 的 方

式#從而妨礙社會公衆的利益"

如在前述 %BB& 年的曾展翅案中# 北京高級人民法院在推

翻一審判決時認爲$

%對於採用功能性限定特徵的權利要求# 不應當按照其字

面含義解釋爲涵蓋了能夠實現該功能的所有方式#而是應當受

到專利説明書中記載的實現該功能的具體方式的限制" 具體而

言#在侵權判斷中應當對功能性限定特徵解釋爲僅僅涵蓋了説

明書中記載的具體 實現方式及其等同方式((涉 案 專 利 説 明

書中對單向滲透層明確指明,爲一種具有漏斗狀孔隙的布面-#

而涉案被控侵權産品單向滲透層採用的是非織造布#並非是與

具有漏斗狀孔隙的布面相同或相等同 的技術特徵#因此#被 控

侵權産品沒有落入涉案專利權的保護範圍" &

在 %BB’ 年司法解釋頒佈前後# 由於該司法解釋對全國各

地法院的審判實踐具有普遍約 束力#在專利侵權糾紛中#各 地
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法院開始統一適用!具體加等同"的解釋方法#

在前述 !""# 年的 $%& 醫學有限公司案中$北京市第一中

級人民法院認爲%

!對於權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵$ 不應

當按照其字面含義解釋爲涵蓋了能夠實現該功能的所有方式$

而應 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# 而説明書

描述了 ’( 個實施例$ 在所有的實施例中密封均具有一個從中

穿過的通道$該通道至少以其 部分限定了腔$從而實現當 密 封

由第一位置移動至第二位置$腔由第一液體腔變爲較小的第二

液體腔的功能$達到産生正向液體流動的效果# 而被控侵權産

品的密 封爲實心的$並不具有從中穿過的通道$亦 不參與限 定

腔$並非與上述本專利爲實現其功能的具體實施方式相同或者

相等同的技術特徵$因此被控侵權産品沒有落入本專利權利要

求 ) 的保護範圍# "

同樣在 !""# 年的曲聲波案中$上海高級人民法院也嚴格

按照最高法院司法解釋在説明 書中尋找實現特徵所 述 功 能 的

相應結構$在之後章節中會有後續介紹#

目前$專利局和專利複審委員會在授權&確權審查階段通

常適用’審查指南($但也有例 外案例$專利複審委員會 未 採 用

’審查指南(中對功能性技術特徵權利要求的!覆蓋所 有"的解

釋方法$而是採用!具體加等同"的解釋方法# 如在深圳市比克

電池有限公司案件的專利無效宣吿程序 中$對於技術特徵!所

述下模主要由斜楔型滑塊和限位裝置組成"$專利複審委認爲$

該發明專利的説明書中僅描述了一種具體的實施方式$應當將

權利要求中該部件解釋爲具有該具體結構的部件$將權利要求

) 中所述!限位裝置"理解爲説明書中的具體實施例$即!具有 &

形結構的固定結構$該 & 形結構的兩臂的內壁可以限制斜楔形

滑塊的運動極限位置"# 這樣$無效請求人提供的對比文件並未

公開説明書中的具體結構$因此權利要求 ) 具有新穎性和創造

性# 在一審階段$法院按照’審查指南(的規定認定 !*%

!被吿將該)限位裝置*解釋爲下模中的一個)固定部分*$

並以本專利説明書附圖反映的內容將其進一步解釋爲)& 型結

構的固定結構*$ 已經超出了以説明書和附圖解釋權利要求的

範圍$而屬於以説明書及其附圖限 定權利要求$違反了專 利 法

及’審查指南(的相關規定# "

二審法院在發回重審時指出 !+%!對於權利要求中功能性限

定特徵的解釋應當受專利 説明書記載的實現該功 能 的 具 體 方

式的限制$不應當理解爲覆蓋了能夠實現該功能的任何方式# "

!" 對比分析

美國對於功能性技術特徵的解釋方法經歷了從無到有$以

及從兩種新舊解釋方法 並存的階段通過 ,-./012-. 案過渡到

兩種解釋相統一的演變過程# 而在我國的法律和實踐中$對於

功能性技術特徵的解釋方法尙處於兩種方法並存的階段$因此

是否應當將兩種解釋方式相統一$也是業內人士重點關注的問

題之一#

値得注意的是$美國 )##( 年的 ,-./012-. 案雖然統一了

在 授權&確權和侵權程序之間採用相同的解 釋方式$但並 未 給

出可供借鑒的推理過程# 從本文前面所引用的該案推理中+!由

於 在 第 六 款 中 沒 有 對 專 利 局 授 權 和 法 院 侵 權 之 間 進 行 區 分

,,"-$ 僅能夠瞭解是由於 )#3! 年改法時並未在法條中進行

區分$因此推斷其解釋方式應當是一致的# 遺憾的是$在美國這

一關鍵的判決書中並沒有提供任何在法理上的推理過程#

關於中國是否也應當統一關於功能性技術特徵的解釋$筆

者認爲$首先應當從法理上思考$專利授權&確權與侵權判定時

權利要求解釋方式是否應當一致# 如果從法理上看$技術特徵

的解釋方式不應當因爲授 權& 確權和侵權程序 不 同 而 有 所 區

分$則對於功能性技術特徵也應當統一# 美國一些法官和專家

學者提出過一種觀點$認爲專利授權後發生的司法上的權利要

求解釋方式+比如在專利侵權訴訟中-應當 不同於專利 局 對 於

待授權權利要求的解 釋 方 式# !4 關 於 這 一 觀 點$在 $. 56 70689

案 !# 中:%;<% 評論道%

!專利上訴與抵觸委員會 +=>;$- 對於權利要求 )? 和 )(

的解釋錯誤$來源於選用了錯誤的法律前提# 委員會所採用的

解釋方式是法院訴訟 中針對授權專利權利要求進行 有 效 性 判

定或侵權判定時該採用的解釋方式,,其 不 是 在 專 利 局 對 專

利申請進行授權審 查時應該採用的解釋方 式,,在 專 利 審 查

時$ 應當以合理範圍內所允許的最寬範圍解釋待審權利要求#

當申請人給出一個想要的權利要求術語含義時$權利要求就應

當以該含義進行審查$以便於全面瞭解申請人的發明及其與現
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有技術之間的關係! 其原因就在於"在專利授權審查期間"權利

要求是可以修改的"因此"#專利局$應當找出 權利要求中模糊

的地方"應當挖掘權利要 求術語的範圍寬度"並從而要求 申 請

人加以澄清% 專利審查的一個本質目的"就是使得權利要求精

確&清楚&正確和不含糊! 只有通過這樣的方式"才能在行政程

序中儘可能地消除權利要求範圍的不確定性! ’!"

可見"美國 #$%# 法官在 &’(’ 年就提出了授權階段的權

利要求解釋應當不同於授權後解釋方式的觀點"其理由是通過

在授權階段採用更寬的解釋方式"迫使申請人通過修改方式來

提供一個更爲清楚且準確的保護範圍! 筆者認爲"專利局審查

並最終批准的保護範圍就是專利權人合法應得的保護範圍"也

是最終可以行使的保護範圍! 專利法的根本精神是維持公衆與

專利權人之間的利益平衡"從而激勵科技的創新和公開! 如果

在審理專利授權的過 程中對權利要求的解釋寬於在專 利 侵 權

案件中對權利要求的解釋"則無形中(無效’掉了一部分經專利

局審查批准的合法的保護範圍% 由於專利局的專利授權審查就

是爲了維持公衆與專利權人之間的利益平衡"因此應當認爲經

過實審獲准的保護 範圍就是與專利權人的獨佔和公衆 的 共 享

相匹配的合法範圍" 而一旦在侵權案件 中採用更 窄 的 解 釋 方

式"則會導致專利權 人與公衆之間的利益失衡"不符合專利 法

的本意% 從這一角度來看"統一授權&確權&侵權程序中的權利

要求解釋規則是實現專利有效保護的基本要求% 同時"在 )*+,-

案中關於不統一解釋方式的推理僅僅是從程序便利上出發)授

權階段申請人擁有更多修改機會$" 而並不是從法理上得出權

利要求解釋方式應當不同的結論% 即"如果不考慮上述修改上

的便利"則應當在授權&確權和侵權程序之間的權利要求 解 釋

方式上保持一致"以保證申請人.專利權人與公衆之間的眞正利

益平衡% 另一方面" 在中 國由於受較爲嚴格的 修 改 限 制 影 響

)*專利法+第 !! 條的實踐$"申請人即使在授權階段也 難以通

過修改來獲得最清楚&準確的保 護範圍"在無效階段也由 於 修

改方式非常有限而無法通過修改獲得最合適的保護範圍% 在此

環境下" 上述 )*+,- 案有關解釋方式應當不同的推理實際上難

以適用於中國% 或者"如果希望在中國適用美國的以上推理"筆

者認爲需要中國專利局在授權和無效階 段的權利要 求 修 改 限

制上也做相應的調整%

而且"値得注意的是"儘管美國 )*+,- 案對於一般性案件提

出了授權&確權&侵權程序中的權利要求解釋不統一的觀點"但

僅針對採用功能性技術特徵的權利要求" 美國在 &’’/ 年之後

還是在授權&確權和侵權程序之間統一了解釋方式%

!具體加等同"解釋方式下的具體問題

!" 關於説明書公開結構的要求

&0& 美國

在美國"由於功能性技術特徵的覆蓋範圍是參考説明書確

定的"因此發明人必須在説明書中公開與權利要求中限定的所

有,裝置’相應的結構或者能夠實現該功能的裝置% !& 同時"説明

書也無需預測任何可能實現該功能的裝置 !1%

第 &&1 條第 2 款規定",--用於執行一特定功能 的裝置

或步驟--應當被解釋爲覆蓋了説明書記載的相應結構&材料

或者動作及其等同方式’"其中的(相應’結構"只有在專利説明

書或審查歷史清楚地將一個結構與 權利要求中所 述 的 功 能 相

聯繫起來的時候"該結構才是(相應’的% 這種將結構與功能相

聯 繫 的 責 任 與 第 &&1 條 第 2 款 規 定 所 帶 來 的 方 便 是 相 對 價

的 !!% 例 如" 在 &’’’ 年 的 #3456478,,8 #97:;+,+ #97:+<,=>

?7:0 @0 #8;A478* ?7A5=0 ?7:0案 !/ 中"權利要求技術特徵爲(連接

到鋸子用於支撑混凝土表面的裝置’" 該裝置在説明書中對應

於一個防撞擊滑板% 在解釋該裝置時"除了與執行權利要求所

述功能相關的結構特徵以外"#$%# 明確排除了該滑板上的其

他所有無關結構特徵%

另一方面" 在 &’’B 年的 ?7 ;+ C9==+* 案 !D 中"#$%# 明確

指出" 如果説明書沒有公開足以確定等同方案的對應結構"則

應當以權利要求不清楚爲理由)第 &&1 條 第 1 款$駁回權利要

求)而非使用説明書支持理由)第 &&1 條第 & 款$$!2% 在隨後的

E496+A479> FF# @0 G8,+;= H+:379*9I4+= #9;<0 案 !B 等一系列

案件中"均因爲説明書未提供實現該功能的結構而導致權利要

求因爲未滿足第 &&1 條第 1 款清楚性要求而無效%

&01 中國

雖然在中國的法律法規中沒 有 明 文 規 定 此 種 情 况" 但 在

1""’ 年的曲聲波案中" 上海高級人民法院在認定功能性技術
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特徵之後!在閲讀説明書實施例以確認權利要求保護範圍時指

出"

#説明書中沒有記載實現相應功能的具體實施方式! 故依

據最高人民法院的前述司法解釋!不能確定涉案專利權利要求

! 中技術特徵$到站預報電子顯示屛%的內容!進而也無法確定

涉案專利權利要求 ! 的保護範圍& 由於涉案專利權利要求 ! 的

保護範圍不能確定! 故無論被控侵權站亭的技術方案如何!上

訴人曲聲波的侵權指控均不能成立& ’

其中可以看出!對於該案中的功能性技術特徵!上海高院

嚴格按照最高法院司法解釋的精神進行解釋!即將其覆蓋範圍

解釋爲説明書中所公開的具體實施方式及其等同的實施方式&

在本案中!由於説明書中並未公開任何實現相應功能的具體實

施方式! 因此無法對該技術特徵的保護範圍進行清楚的限定&

與美國不同!中國目前沒有任何法律規定可以使法院以保護範

圍無法確定爲由直接宣吿權利要求無效& 在這種情况下!法院

採取了直接判定由於 無法確定保護範圍而無法確定侵 權 的 方

式結案&

!" 功能性技術特徵下的等同與等同原則的關係

"#! 美國

首先!在其他限定特徵一一對應的前提下!對於一個功能

性技術特徵!如果被控設備所包含的結構與説明書中所公開的

結構構成等同方式!則屬於字面侵權!但非等同原則下的侵權$%&

其次!功能性技術特徵的字面侵權應當區分於等同原則下

的侵權& 儘管第 !!" 條下的等同分析與案例法中的等同原則分

析基本一致!即均要求本質上無實質差異!但第 !!" 條中的等

同判斷是等同原則的限制性運用!縮小了字面含義廣泛的權利

要求的特徵的使用 $&!其主要表現在以下兩點"

!( 第 !!" 條下的等同分析要求功能上的完全相同) 而等

同 原 則 的 分 析 中 僅 需 功 能 基 本 相 同& 在 ’()*+ ,-.(/ 01*# 2#

3+145+. 6-7(5/ 3+# 一案 89 中!3:;3 闡述了判定第 !!" 條等

同的方法"首先!需要被控侵權結構實現相同的功能<其次!在結

構方面具有非實質性的差異&

"=第 !!" 條下的等同分析判斷時間點爲專利申請日)而等

同 原 則 的 等 同 判 斷 時 間 點 爲 侵 權 日 & 在 :.!,>4( 3+57# 2# ?,0

014@.A 01*#案 8! 中!3:;3 指出"#第 !!" 條下的等同結構或者動

作不包括在專利授權後發明的技術!因爲權利要求的字面含義

在專利授權時已經確定了**換言之!第 !!" 條下侵權的等同

結構或者動作必須在專利授權時已經存在!而等同原則下的等

同侵權則可能在專利授權後專利侵權前的時間里發生+’8" 隨着

後續案例解釋!授權日進一步被更正爲申請日&

但 是 !3:;: 在 0B, C(*D1+.+EF!01*# 2# G--/ :H4+)-!

4>+1A 01* 案 8$ 中 對 於 第 !!" 條 中 等 同 的 判 定 則 不 限 於 結 構 上

的等同& 3:;3 認爲" 在判斷軟盤驅動裝置和卡帶傳輸系統的

等同時!儘管兩者在物理結構上有差異!但 0B, 公司已經提供

證據證明本領域技術人員知道兩者在所述功能上的可替換性&

此外!3:;3 在該案中將功能性技術特徵對於整個發明的重要

性也考慮在內!即!對於發明越不重要的裝置!可適用的等同範

圍越廣"

#雖然在第 !!" 條第 I 款中規定兩個結構必須是 $等同%

的!但並沒有要求必須是$結構意義上的等同%& 換言之!在判斷

第 !!" 條的等同方式時!並沒有要求必須僅僅關注或重點關注

物理結構上的等同,,本案一個權利要求中包含 : 部分和 J

部分!以及$用於將 :-J 兩部分固定在一起的裝置%!説明書公

開的 :-J 部分都是木質的!用釘子固定在一起+ 爲了實現本發

明的目的!如何固定 :-J 部分的具體方式並不是關鍵!釘子並

不是本發明的關鍵部件+ 螺絲釘不是釘子!但在第 !!" 條第 I

款的意義下! 螺絲釘在本發明環境下屬於釘子的等同結構!儘

管它並不是釘子的$結構上的等同物%’+ 88

關於另外一個重要問題!即第 !!" 條下的等同是否可與案

例法的等同原則共存的問題!在 !&&$ 年的 ?-.)+14 01KH/45>(/

01*# 2# L(>1M( B-1HN-*4H5>1E 3+#案 8O 中!3:;3 指出"

#第 !!" 條第 I 款與等同原則的起源和目標都不一樣+ 第

!!" 條第 I 款的作用是將組 合 式 權 利 要 求 中 的 功 能 性 技 術 特

徵的寬泛語言限縮到説明書中所公開的結構-材料或動作的等

同方式!而等同原則是衡平地擴展排他性的專利權+ ’8I

進 而 !3:;3 在 !&&& 年 的 3D>H)>1-44- 3+1*5(4( 3+1!

*(74/A 01*# 2# 3-5K>1-. 01KH/# 01*#案 8P 中再次指出"

#等同原則仍然是必要的!因爲一個人不能預料未來+ 由於

技術進步!專利授權後!發明可能被改變!而這種改變可能包含

專利權利要求中的一 個非實質性的變化以至於其應 當 被 認 定
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爲侵權! 這種基於在後硏發技術的改變"本不能在專利中披露!

即使由於其不等同於專利中所披露的結構"這樣的特徵沒有被

認定爲第 !!" 條下的等同"也不應該將其排除在等同原則的等

同範圍外! #

"#" 中國

"$$! 年 $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 !% 條規定&

’我國$專利法%第 &’ 條第 ! 款 所 稱 的(發 明 或 者 實 用 新

型專利權的保護範圍以其權利要求的內容爲準"説明書及附圖

可以用於解釋權利要求)" 是指專利權的保護範圍應當以權利

要求書中明確記載的必要技術特徵所確定的範圍爲準"也包括

與該必要技術特徵相等同的特徵所確定的範圍! 等同特徵是指

與所記載的技術特徵以基本相同的手段" 實現基 本 相 同 的 功

能"達到基本相同的效 果"並且本領域的普通技術人員無 需 經

過創造性勞動就能夠聯想到的特徵! *

"(() 年司法解釋第 * 條規定&’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+ *

從前述司法解釋的規定來看"首先等同原則是一項獨立的

侵權判斷原則"而等同方式僅在解釋功能性技術特徵的範圍時

適用" 將功能性技術特徵解釋爲限於説明書具體方式的特徵"

以及與具體實施方式等同的特徵! 其次"等同原則中的等同指

的是與權利要求中的特徵相等同"等同方式指的是與説明書具

體實施方式的特徵相等同! 最後"適用等同原則的主體僅有法

院"而 解釋功能性技術特徵時"專利局,專利複審 委員會,受理

專利權侵權民事訴訟的法院在各個階段均有權作出解釋+

然而"中國對於功能性技術特徵權利要求侵權判斷屬於相

同侵權還是等同侵權並不像美國那樣有成熟的規則+ 美國法院

認爲"在侵權判斷中"如果認定被控侵權技 術不但實現了 相 同

的功能-注意不是等同的功能."而且實現該功能的方式與專利

説明書中加載的具體實現方式相同或等同"則可以得出構成相

同侵權的結論! 至於不構成相同侵權"是否繼續判斷等同侵權"

美國法院認爲"在認定相同侵權不成立的 情况下"仍然允 許 對

採用功能性技術特徵的權利要求適用等同原則"認定等同侵權

成立"但是可以認定等同侵權成立的情况僅限於授予專利權時

所述領域中的技術 人員尙不能認識到的等同! 雖然 +,-+ 在

!)). 年的 /012 345678 +9# :# ;<2=5>?@ -0ABC D2>8案 *. 中也

提出過適用兩次等同會使得專利權人二次得利的觀點"但筆者

認爲" 在適用第 !!" 條解釋方式時應當將其視爲一個整體解

釋"即一種相對於傳統字面解釋而言更窄 的解釋方式-即 被 限

縮到説明書公開內容 及其等同."而不能將其中的’等 同*單 獨

隔離出來視爲一次獲利! 在整體觀察第 !!" 條解釋方式時"其

並不是一次獲利"而是’吃虧*! 由於並未獲利"因此也就不存在

該案中所説的’二次得利*問題! 相反"如在 E0FB92= D2G5C=A6<C

和 +H65B620==0 兩案中所評述的" 兩次等同的動機和目的都不

相同"即使先判斷了第 !!" 條下的等同"也不能替代案例法中

適用等同原則的作用!!彌補由於字面描述限制而無法概括所有

實施方式以及未來技術發展所帶來的新實施方式的不足!

結語

綜上所述" 美國在 !)&" 年改法之後明確肯定了功能性技

術特徵的存在"並在之後 ’$ 年的實踐中"通過大量案例法的積

累沉澱" 逐漸建立起對於功能性技術特徵的一套相對穩定,清

楚的認定規則! 另外"雖然在 !)&" 年也制定了相應的權利要求

解釋規則" 但在 !))* 年之前一直存有爭議而沒有在全部的授

權,確 權 案 件 中 得 到 統 一 適 用"直 到 !))* 年 /920FGC92 案 才

統一了權利要求解釋方式! 同時"對於第 !!" 條解釋中可能出

現的各種問題" 例如等同的適用以及説明書的相應要求等"也

通過 !)&" 年之後的大量案例法實踐得以逐步澄清" 使得美國

擁有了一套比較完善的配套措施!

中國專利法實踐在近年來得到大力發展"雖然在$專利法%

及其實施細則中沒有對功能性技術特徵加以明文規定"但通過

專利局的$審查指南%和司法解釋等規定"以及各地法院在近年

來不斷探索"也迅速確立了類似於美國在 /920FGC92 案之前的

實踐做法! 由於缺乏明確的法律規定"某些法院還處於沒有明

確引導"在授權,確權和侵權之間解釋方式不統一"以及在功能

性技術特徵認定標準上不統一的境况! 爲了改變這樣的現狀"

建議總結以往實踐經驗"儘早推出一套完整,清楚的規則"尤其
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對於授權!確權和侵權程序中權利要求的 解釋"出於對公 衆 利

益與專利權人利益平 衡的考慮"應當儘早將其統一爲#具 體 加

等同$的解釋方式% 建立一套確定的功能性技術特徵認定和解

釋規則"便於申請人預測案件結果和相應地制定撰寫策略&

在我國目前的情况下" 採用功能性技術特徵撰寫權利要

求" 會同時增加權利要求的可專利性及保護範圍的不確定性&

然而有理由預見"隨着時代發展"我國司法 實踐中必然會 針 對

功能性技術特徵逐步 形成一套確定的認定規則和統一 的 解 釋

原則& 因此"出於對未來專利充分保護的考慮"筆者建議申請人

在撰寫時"特別是在説明書公開實施例較 多的情况下"可 適 當

使用功能性技術特徵"以便於概括説明書中所公開的所有實施

例"同時在侵權判定時獲得一個清楚’明確的保護範圍& 同時"

在説明書中明確指出用 於實現該功能的具體結構! 材 料 和 動

作"並使用明確語言排除其他結構!材料和動作"以便獲取更大

的保護範圍& 例如"在説明書中指明具體結構時"應將其限縮在

整個裝置的一個部分而非整體上(如桌子的上表面用於支撑物

體"而非整個桌子)"這樣在侵權判定時就可以與被控産品的相

應結構和等同方式相對應(如僅對應一個上表面即可)& 另外"

鑒於目前的不確定性" 專利申 請 人 還 可 另 外 撰 寫 一 套 採 用 具

體 結 構 進 行 描 述 的 權 利 要 求 !"" 尤其是在説明書中僅公開了

一個或較少實施例的情况下應採取這種做法"以避免採用功能

性 技術特徵可能導致的説明書支持的問題"以及適用*具體 加

等同$解釋方式時帶來的 其他問題"例如可以避免被質疑 説 明

書中所公開的*相應$結構是什么"以及是否應當適用兩次等同

等"避開可能的爭議% !

撰稿人+熊延峰’吳玉和’王津晶’李江’王剛’程 淼’李榮欣’楊

磊’張冬利’陳然

! 可 從 以 下 網 址 獲 得 !"#!" 年 " 月 ! 日 "#$%%&’(()))*+,&%-*.-/(

&0%12%,(30)(2-%451,("#!!*6,&

" 704%809 :-8&* /* ;1<2-8=> ?25*> @A@ B*"= !CAA> !@ DEFG"= !AHI JB1=*

:48* !@@!K

A @A@ B*"= 0% !CAH> !@ DEFG"= 0% !AH@

L M-8N F8-=+5%,> ?25* /* :12%803 O805%-8 B089 P B0943Q* :12%18> @@ B*A=

!CHR JB1=* :48* !@@HS

C :-31 /* T49U183Q!:308N :-8&*> !#" B*A= C"L> L! DEFG"= !##! JB1=*

:48* !@@HS

H 該合議庭的多數意見認爲其具有常規結構$ 然而%該合議庭的少數

反對意見認爲&穿孔’並未提供足以推翻第 !!" 條假設的結構$

I !#" B*A= 0% CA!> L! DEFG"= 0%!##H

R 74.$%42. V-83=> ?25* /* W485$)--= 74.$%42.> ?25*> AR" B*A= !ACL JB1=*

:48* "##LS

@ X8112U18. /* Y%$45-2 Y2=-!E+8.18Q ?25*> @! B*A= !CR#> A@ D*E*F*G*"=

JWZ[S !IRA JB1=* :48* !@@HS

!# [&1< ?25* /* ;084%02 :-9&+%18> ?25*> A"C B*A= !AHL JB1=* :48* "##AS

!! 742108 O15$* :-8&* /* ?9&030 742108 :-8&*> AI! B*A= !AHL JB1=* :48*

"##LS

!" :0%18&43308> ?25* /* \1%8-4% \41,13 :-8&*>L!D*E*F*G*"= JWZ[S!RIH JZ*

\*?2=*!@@HS

!A 國家知識産權局 "#!# 年(審查指南)第二部分第二章 A*"*!$

!L J"##H"高民終字第 AHI 號

!CJ"##@S 滬高民三!知"終字第 !A 號

!H J"##@S 一中民初字第 !@HH 號

!I J"##@S二中民初字第 #RCLA 號

!R J"#!#S滬高民三J知S終字第 R@ 號

!@ ]-3302= B+824%+81 :-* /* F18N42, X3+1 :-*> "II D*E* "LC J!@"RS

"# X121803 Y315%845 :-* /* V0U0,$ [&&340251 :-*> A#L D*E* AHL J!@ARS

"! ]0334U+%8-2 ^43 V133 :1912%42. :-* /* V03N18> A"@ D*E*! _!@LHS

"" ?2 81 7+2=U18.> "LL B*"= CLA> !!A DEFG CA# J::F[ !@CIS

"A ?2 81 G+11218> I@H B*"= LH!> "A# DEFG LAR JB1=*:48*!@RHS

"L ?2 81 \-203=,-2 :-*> !H B*A= !!R@ JB1=* :48* !@@LS

"C ?=* 0% !!@A

"H !"##C"一中行初字第 H#I 號

"I !"##H"高行終字第 !I@ 號

"R W+8342.%-2 ?2=+,%8Q /* G+4..> R"" B*"= !CR!> !CRA JB1=* :48 !@RIS

"@ ?2 81 ‘31%a> R@A B*"= A"! JB1=* :48* !@R@S

A# ?=* 0% A"!!A""

A! ?2 81 ]0Q1, b458-5-9&+%18 F8-=,* ?25*> @R" B*"= !C"I> !CAC> "C DE!

FG "= !"L!> !"LH JB1=* :48* !@@"S

A" \b?> ?25* /* \1181 P :-*> ICC B*"= !CI#> !CIL> ""C DEFG "AH> "AR
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?* 例如# 可以另外撰寫一套與功能性限定的權利要求相對應的獨立

權利要求$及其從屬權利要求%#也可以將其撰寫爲功能性限定的獨

立權利要求的從屬權利要求&
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