
一、問題的提出

我國的專利法相關司法解釋明確規定了禁止反悔原則，已

成爲我國專利侵權司法實踐中的一項重要原則，然而禁止反悔

原則的具體適用標準在司法實踐中尚不明確。2010 年 1 月 1

日實施的《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》（以下簡稱“《專利侵權司法解釋（一）》”第

六條規定，專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程

序中，通過對權利要求、説明書的修改或者意見陳述放棄的技

術方案，專利權人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權

保護範圍 1的，人民法院不予支持。根據文意解釋，我國似乎採

取的是“完全阻却”標準 2。2016 年 4 月 1 日實施的《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

（二）》（以下簡稱“《專利侵權司法解釋（二）》”第十三條規定，權

利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利

要求書、説明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，

人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。

此規定爲“完全阻却説”開了一個口子，將“被明確否定”的修改

或者陳述從禁止反悔原則中排除。結合這兩款司法解釋進行

文意解釋，就産生了一個法律規定上的空白：申請人或者專利

權人在專利授權確權程序中對權利要求、説明書進行了修改或

者意見陳述，但未被審查員、專利複審機構明確否定，對其修改

或者意見陳述該如何處理？申請人、專利權人在專利授權確權

程序中將本申請/本專利與對比文件進行對比，指出不同點以使

得本申請獲得授權或者本專利維持有效，這是爲了獲取專利授

權或者確權的利益使然，但是審查員或者專利複審委在評價本

申請人/本專利權人的陳述時並非逐一回應，對於審查員、複審

委未評價的陳述，是否會導致禁止反悔原則的適用，對此，存在

以下不同的處理方式。

第一種方式，仍然適用“完全阻却説”。完全阻却説强化專

利的公告功能，在專利授權確認程序中，專利申請人/專利權人

在陳述本申請/本專利與對比文件的區别特徵時將面臨進退維

谷的兩難境地，因爲只要陳述了本申請/本專利與對比文件的區

别點，該陳述將構成對本專利的限定；如果不陳述區别點，將會

面臨專利獲權或者維權過程中的風險。因此，這種認定標準對

專利申請人、專利權人的要求較高。在《專利侵權司法解釋

（一）》出臺後，最高人民法院知識産權庭的三位法官在聯名發

表《<最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若

予問題的解釋>適用的若干問題》的文章中對禁止反悔規則進

行了解讀 3，即，“爲增强操作性，該條强調的是，專利申請人、專

利權人客觀上所作的限制性修改或者意見陳述。該修改或者

陳述是專利權人主動還是應審查員要求所爲、與專利授權條件

是否具有法律上的因果關係以及是否被審查員最終採信，均不

影響該規則的適用”。

第二種方式，仍然適用“彈性阻却説”4。2001 年 9 月 29

日北京市高級人民法院《專利侵權判定若干問題的意見（試

行）》（京高法發[2001]第 229 號）第 43 條到第 46 條，2013 年

9 月 4 日北京市高級人民法院《北京市高級人民法院專利侵權

判定指南》(京高法發[2013]第 301 號)第 57 到第 60 條，2017

年 4 月 20 日北京市高級人民法院《專利侵權判定指南

（2017）》第 61 條到第 64 條都規定了禁止反悔原則的適用，無

不例外的採取的“彈性阻却説”，即“專利申請人或專利權人限

制或者部分放棄的保護範圍，應當是基於克服缺乏新穎性或創

造性、缺少必要技術特徵和權利要求得不到説明書的支持以及

專利侵權訴訟程序中禁止反悔
原則的具體適用標準

-商建剛-
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説明書未充分公開等不能獲得授權的實質性缺陷的需要。專

利申請人或專利權人不能説明其修改專利文件原因的，可以推

定其修改是爲克服獲得授權的實質性缺陷”5。

二、從最高人民法院2021年作出的

相關判决中總結的裁判準則

地方高院的規範性文件與最高人民法院司法解釋在字面

上看起來不一致，因此有必要探究司法實踐中具體的裁判準

則。2021 年 6 月 1 日，筆者在裁判文書網以“專利、禁止反悔

原則”爲關鍵詞檢索最高人民法院公開的判决書，2021 年共 4

件判决，其中有 2 件適用了禁止反悔原則 6。

案例 1：在上訴人南京漢德森科技股份有限公司與被上訴

人歐普照明股份有限公司侵害實用新型專利權糾紛一案 7中，

最高人民法院認爲，關於“安裝部”，漢德森公司上訴主張，相對

於同日發明授權程序中對比文件 1，審查意見認爲“通孔”相當

於“安裝部”，歐普公司認爲“通孔”不是“安裝部”，從而獲得創

造性，而被訴侵權技術方案採用的是對比文件 1 的通孔技術方

案，基於禁止反悔原則，歐普公司不得將通孔技術特徵納入權

利要求“安裝部”技術方案中，因此，被訴侵權産品不具有“安裝

部”技術特徵。

案例 2：在上訴人河南衆森電力設備有限公司與濮陽市鴻

宇壓力容器有限公司侵害發明專利權糾紛案 8中，衆森公司認

爲，對於“獨立的兩把刀”的陳述不影響涉案專利創造性的認

定，不應適用禁止反悔原則。最高人民法院認爲，專利申請人、

專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過權利要求、説

明書的修改或者意見陳述對權利要求進行了縮限性修改或陳

述，該修改和陳述被採納，並作爲認定涉案專利是否符合授予

專利權的條件的理由之一，無論是否對涉案專利授權確權起到

决定性作用，都應視爲專利申請人、專利權人放棄的技術方案。

“限制性修改或者意見陳述”往往難以直接判斷，或者在司

法實踐中存在争議，因此，司法實踐中法官應從其他維度來推

斷申請人或者專利權人是否進行了限制性修改或者意見陳

述。在這兩個案件中，最高人民法院不僅没有採取“一刀切”的

簡單操作，還在適用禁止反悔原則時考量了“專利權人是否從

陳述中獲益”、“修改和陳述是否爲審查員所採納”兩個因素。

前一個可以總結爲“直接獲益標準”，後一個可以總結爲“形式

獲益標準”，兩個標準都應該歸類在“彈性阻却説”範疇内。關

於陳述，如果專利權人從陳述中獲益或者陳述爲審查員所採

納，則應認定專利權人陳述的内容構成對專利保護範圍的限

制，不能將申請人或者專利權人認爲不同的技術方案在專利侵

權程序中再納入等同技術特徵的範疇。關於修改，如果專利權

人或者申請人進行了修改，那麽修改之前與修改之後部分領地

的技術特徵不應適用等同原則。

三、從最高人民法院2020年作出的

相關判决中總結的裁判準則

2021 年 6 月 1 日，筆者在裁判文書網上以“專利、禁止反

悔原則”爲關鍵詞檢索最高人民法院公開的判决書，2020 年共

20 件判决，其中 6 件適用了禁止反悔原則。

案例 1：在上訴人上海濠河實業有限公司、上海明偉電子科

技有限公司、與被上訴人中山巾管家電器科技有限公司及原審

被告莫威才侵害實用新型專利權糾紛案 9 中，關於區别點 3，原

審法院認爲構成等同。主要理由是：涉案專利是一種可同時烘

乾和消毒的電器，在烘乾的過程中，産生的水蒸氣會從出氣孔

中排出，被訴侵權技術方案與涉案專利雖然出氣孔的位置不

同，但屬於等同技術特徵。在第 45149 號無效决定中，關於“面

蓋上設有出氣孔”和涉案專利“所述中蓋開設有若干出氣孔”是

否等同時，合議組根據專利權人的答覆認爲：“……在較爲狹窄

的邊框上設置出氣孔並非如請求人一、二所主張的等同或容易

的，而且請求人一、二也没有證據表明這一區别是本領域的公

知常識”。 而涉案專利權利要求 1 限定的“所述中蓋開設有若

干出氣孔”係涉案專利區别於現有技術的主要區别技術特徵。

據此，最高人民法院依據禁止反悔原則認爲，不應當將“面蓋上

設有出氣孔”與涉案專利“所述中蓋開設有若干出氣孔”認定爲

等同特徵，故對一審判决進行了改判。

案例 2:在上訴人深圳市倍輕鬆科技股份有限公司與被上

訴人未來穿戴技術有限公司、佛山市順德區易恒電子商務有限

公司侵害發明專利權糾紛案 10中，最高人民法院認爲，在專利
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獲得授權後，專利權人在侵權訴訟中主張技術特徵等同時，人

民法院應當審查其所作出的修改和陳述與授權後的技術方案

是否有實質聯繫，是否存在對該技術特徵予以限縮或放棄的事

實，而不能僅因爲權利要求增加了技術特徵，就認定專利申請

人放棄了該增加的技術特徵的等同特徵。

案例 3:上訴人東莞市晶博光電有限公司與被上訴人李萬

麗侵害實用新型專利權糾紛一案 11中，晶博公司提出，專利權

人在涉案專利的無效程序中作出的陳述，限定了對移動工作檯

的解釋應爲移動工作檯在 XY 平面上移動。晶博公司所提禁止

反悔的陳述是指涉案專利原專利權人寶華公司在 5W109990

號無效宣告程序中提交的意見陳述書，其中對權利要求 1 是否

具有創造性的意見包含如下内容“通過設置有上料框、下料框

和雕銑臺的移動工作檯來控制待加工産品在 XY 平面内的移

動”，最高人民法院認爲原專利權人的該陳述並没有明確限定

移動工作檯的移動方式，晶博公司提出的禁止反悔的相關主

張，不能成立。值得注意的是，雖然專利權人在無效宣告程序

中的陳述包含“控制待加工産品在 XY 平面内的移動”的内容，

但最高人民法院審理該案的合議庭認爲對技術特徵的解釋應

結合説明書及附圖，考慮該技術特徵在整體技術方案中所起的

作用，對其進行符合發明目的的解釋，權利人“該陳述並没有明

確限定移動工作檯的移動方式”。

案例 4：上訴人山東巴羅克生物科技股份有限公司與被上

訴人杭州百伴生物技術有限公司侵害發明專利權糾紛案 12中，

最高人民法院認爲，適用禁止反悔原則的前提是依據法律規則

判定專利申請人、專利權人對權利要求、説明書的修改或者意

見陳述對專利權保護範圍構成實際限縮，進而導致放棄相應技

術方案。

案例 5：在上訴人重慶望江摩托車製造有限公司與被上訴

人河南省樹民動力機械製造有限公司、原審被告鄒正鬆侵害實

用新型專利權糾紛案中 13，最高人民法院認爲，在 5W115750

號無效案件中，樹民動力公司在 2018 年 12 月 14 日的口頭審

理中明確了“本權利要求書中所有‘連接’均指直接連接”；根據

第 39995 號 無 效 宣 告 請 求 審 查 决 定 書 可 見 ，證 據 2

（CN201872843U 實用新型專利）同樣公開了在三輪車架上設

置“四根龍骨”的結構，專利權人樹民動力公司在專利無效行政

程序中爲了强調涉案專利與現有技術的區别，明確表示“四根

龍骨的前端均直接連接在同一部件前保險梁上，其後端均直接

連接在同一横梁上”，並認爲將四個龍骨的兩端均與前保險梁

和横梁直接連接能够增强車輛的抗衝擊性能；根據禁止反悔原

則，由於樹民動力公司在無效行政程序中已經明確放棄了“四

根龍骨的前端和後端不是直接連接在同一根梁上”的技術

方案。

案例 6：上訴人永康市宏躍動力機械有限公司與被上訴人

BCS 股份公司、原審被告北京立聯宏業機械有限公司侵害發明

專利權糾紛案中 14，最高人民法院認爲，專利申請人、專利權人

對專利權保護範圍作出的修改、陳述所産生的實際限定，應當

遵循相應法律規則，不能不加區分將凡是作出過修改、陳述的

内容均納入到等同的除外情形。專利申請人在專利授權程序

中，主動或應審查員的要求，通過意見陳述對權利要求作出限

縮性修改或者陳述，如果該修改或者陳述未被審查員採信，並

未因此獲得專利權，就不應導致技術方案的放棄，不適用禁止

反悔原則。當專利申請人所作的修改或陳述屬於通過增加或

變更權利要求的技術特徵改變請求保護的範圍，或者增加或删

除一項或多項權利要求，或者把權利要求附加的技術特徵予以

合併時，如果增加的技術特徵已經清楚記載在原説明書和權利

要求書中，符合專利法第三十三條規定的情形，在專利獲得授

權後，專利權人在侵權訴訟中主張技術特徵等同的，人民法院

應當審查其所作出的修改和陳述與授權後的該技術特徵之間

是否有實質聯繫，是否存在對該技術特徵予以限縮或放棄的事

實，而不能僅因爲權利要求增加了技術特徵，就認定專利申請

人作出了修改，將該增加的技術特徵的等同特徵全部予以

放棄。

從 2020 年最高人民法院裁判的上述 6 個案件中，有些案

件直接適用了禁止反悔原則，有些没有適用禁止反悔原則但對

禁止反悔原則的適用條件進行了闡述，從中可以提煉出最高人

民法院在適用禁止反悔原則時採取如下裁判觀點：1. 適用禁止

反悔原則的前提是依據法律規則判定專利申請人、專利權人對

權利要求、説明書的修改或者意見陳述對專利權保護範圍構成

實際限縮，進而導致放棄相應技術方案。2. 探尋申請人、專利

權人的真實意思表示，是否有排除對技術特徵予以限縮或放棄
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的明確意思表達。3. 結合上訴人永康市宏躍動力機械有限公

司與被上訴人 BCS 股份公司、原審被告北京立聯宏業機械有

限公司侵害發明專利權糾紛案[最高人民法院（2019）最高法知

民終 530 號]與上訴人河南衆森電力設備有限公司與濮陽市鴻

宇壓力容器有限公司侵害發明專利權糾紛案[最高人民法院

（2020）最高法知民終 1245 號]兩案中的裁判觀點，可以形成對

通過意見陳述對權利要求作出限縮性修改或者陳述的完整觀

點，如果該修改或者陳述未被審查員採信，並未因此獲得專利

權，就不應導致技術方案的放棄；如果該修改和陳述被採納，並

作爲認定涉案專利是否符合授予專利權的條件的理由之一，無

論是否對涉案專利授權確權起到决定性作用，都應視爲專利申

請人、專利權人放棄的技術方案。上述 2020 年案件與 2021

年案件中反映的裁判觀點基本思路是一致的，都放棄了“直接

阻却説”，强調申請人/專利權人的主觀意思表示，以及是否獲得

專利法上的“利益”，爲專利授權或者確權提供了幫助。

四、地方法院關於禁止反悔原則的

法律適用標準

1. 上海法院。在上訴人温州金鼎美容美發器材有限公司

與被上訴人皇家飛利浦有限公司侵害外觀設計專利權糾紛案 15

中，上海市高級人民法院認爲，根據本案在案證據的第 32272

號無效宣告請求審查决定書，在上訴人列舉的設計特徵中，刀

頭形狀設計與機身正面無長方形設計並非涉案專利在該無效

程序中被最終維持有效的依據，故不適用上訴人所主張的禁止

反悔原則。上海市高級人民法院在本案中採用的是“彈性阻却

説”中的“直接獲益標準”。

2. 廣東法院。在上訴人中山市金朗寶電器有限公司與被

上 訴 人 SEB 公 司 侵 害 發 明 專 利 權（ 專 利 號 爲

200580018875.3）糾紛案 16中，廣東省高級人民法院認爲，禁

止反悔原則適用的前提必須是專利權人的明確陳述或者對權

利要求書和説明書的修改，並且應當體現專利權人通過限制專

利權保護範圍换取專利申請的授權和專利權的維持有效的明

確意圖，否則，不適用禁止反悔原則。廣東省高級人民法院在

本案中採用的是“彈性阻却説”中的“明確意圖標準”。

3. 江蘇法院。在原告 VMI 荷蘭公司與被告薩馳華辰機械

（蘇州）有限公司、薩馳機械工程（上海）有限公司、山東盛世泰

來橡膠科技有限公司侵害發明專利權糾紛案 17中，江蘇省蘇州

市中級人民法院認爲，限縮性的修改或者意見陳述才會導致産

生禁止反悔的效果。現根據已查明事實，VMI 荷蘭公司在涉案

專利無效程序的口頭審理筆録及其提交的口審意見正文中，在

解釋何謂“實際上封閉的圓柱形表面”時，相應的意見陳述爲

“支撑表面……有很小的縫隙可以使它下降”“從物理結構上來

説可以是幾乎封閉的圓週形表面，從技術效果上來説兩個支撑

表面的切口太窄不能容納受壓的柔軟材料”“……使該支撑表

面運動至其第二收縮位置，並形成最小直徑的圓週表面”等内

容，同時 VMI 荷蘭公司引用了實施例對支撑表面在第一位置以

及第二位置的間距進行了説明。因此，VMI 荷蘭公司通過在無

效程序中的相關意見陳述已經對該技術特徵進行了詳細和清

楚的解釋，相關數值均係其在引用實施例時所提及，其在意見

陳述中援引實施例的方式僅是爲了便於理解專利技術方案，該

引用的實施例不應當用於限制專利權的保護範圍，在本案中也

不會産生禁止反悔的效果。

4. 浙江法院。在上訴人慈溪市辰森户外用品有限公司與

被上訴人陳建豐、原審被告洪燕等侵害實用新型專利權糾紛案

中 18，浙江省高級人民法院認爲，陳建豐和辰森公司均確認在無

效宣告請求審查程序中，陳建豐所陳述的比對意見所指向對比

文件中並無彎月形部件及轉子的設置，陳建豐對涉案專利“滚

動摩擦的移動更爲順暢且不容易磨損失效”的强調係針對對比

文件中的不存在彎月形部件的滑動摩擦方式，並不意味着對被

訴侵權産品中的一體成型的類圓柱狀端頭相對於傳輸塊所産

生的滑動摩擦方式的放棄，辰森公司有關禁止反悔原則的適用

主張難以成立，不予支持。

在上訴人安徽拓特生物工程有限公司與被上訴人北京中

生金域診斷技術有限公司侵害發明專利權糾紛案 19中，浙江省

高級人民法院認爲，所謂“放棄的技術方案”應該是原本可以包

含在保護範圍内，却因爲申請人或專利權人的修改或意見陳述

而被排除在保護範圍之外的技術方案。在判斷是否構成禁止

反悔原則中的“放棄”時，應充分注意專利權人是否存在放棄特

定技術方案的情形，嚴格把握放棄的認定條件。
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通過對司法案件的實证分析，可以看到我國對於禁止反悔

原則的具體適用標準五花八門，有“完全阻却説”、“推定的完全

阻却説”、“彈性阻却説”，其中彈性阻却説又可以分爲直接獲益

標準、明確意圖標準。兩次司法解釋之前存在適用情景的空

檔，對於“未被審查員、專利複審機構明確否定的修改或者陳

述”未明確做出司法解釋，給司法實踐留下了空間。但無論如

何，司法解釋中“完全阻却説”並没有在司法實踐中得以落實。

誠然，筆者檢索到的這些判决書並不是最高人民法院公報案

例，並不具有判例的法律效力，尚不能把這些裁判觀點上昇爲

最高人民法院的裁判準則。

五、禁止反悔原則的域外司法實踐

禁止反悔制度最早出現在美國的專利侵權的司法實踐中，

美國聯邦最高法院在 1853 年確立了等同侵權原則，在 1950

年 Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products

CO. 一案中提出了“功能⁃方法⁃結果三步分析法”等同侵權判斷

方法。在 1997 年 Warner⁃Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Da⁃

vis Chemical Co.20 一案中提出禁止反悔原則來限制等同侵

權。這是從衡平法所衍生出來的法則，美國聯邦法院判决：凡

是在申請過程中有修改權利要求範圍的情形，如無法確知當初

修改的原因，即推定是基於規避已知技術而爲的要求，因此在

適用禁止反悔的法則下，專利權人即不得就已經修改的部分再

行主張適用等同侵權；等同必須是針對各項權利要求而言，而

非從發明的整體來認定。2000 年 11 月 29 日，聯邦巡迴法庭

在 Festo VI21判决中認爲：任何與構成專利有關的法定要求均

爲專利性所涵蓋，並不只局限於爲了克服現有技術所做的修正

或者補正，因此除了新穎性、非顯而易見性的要求外，諸如專利

保護的客體、最佳格式、書面陳述、可實施性等法定要求均爲專

利性所涵蓋；任何對於專利要求範圍予以縮减的修改或補正，

只要是與法定的專利要件有關，無論是否出於自願，均會對該

修改和補正部分構成禁止反悔；禁止反悔在此時對於該修改或

補充的部分已構成完全阻却。2003 年 9 月 26 日，聯邦巡迴法

庭重新做出判决：凡專利申請人在申請過程中爲符合各項專利

的法定要求，而對其權利範圍所做的限縮修正就會引發禁止反

悔問題；凡是自願性的限縮修正，均會産生專利申請過程禁止

反悔問題；以及凡專利文件無法顯示專利申請人對其權利範圍

予以限縮的理由即推定該修正與專利性有相當顯著的關係。

Festo 案件强調申請人、專利人的主觀意圖，而最高人民法

院在最高人民法院（2019）最高法知民終 530 號案件中的裁判

觀點“如果該修改或者陳述未被審查員採信，並未因此獲得專

利權，就不應導致技術方案的放棄”，强調申請人或者專利權人

是否從陳述中獲益，二者遵循的標準存在差異。

六、我國禁止反悔原則的具體適用標準

1.放棄“完全阻却”的裁判準則

若採取完全阻却的裁判準則，申請人充分公開其技術方案

會産生反遭懲罰的效應，專利申請人被迫錙銖必較，增加專利

申請的成本，專利説明書的内容會越來越簡單，增加解讀的困

難，不利於專利技術的傳播和運用。同時還可能會打擊專利申

請的積極性，加重了專利申請人、專利代理師的責任，也會導致

專利無效複審的請求增加。當提出無效宣告程序之後，專利權

人爲了維持專利有效，勢必會做出相關的陳述甚至於修改，只

要專利權人對權利要求進行了陳述，就構成了禁止反悔。這種

制度安排看似在專利侵權判斷時方便操作，但並不可取且已經

被中國司法實踐所抛棄。

2.以專利權保護範圍的預見性爲客觀判斷標準

從體系解釋的角度理解禁止反悔制度，設立專利制度的根

本目的是促進技術的進步和經濟發展。要促進技術進步和經

濟發展，首先需要積極活躍的發明創造，進而發明創造的優良

成果能够迅速爲公衆瞭解，從而得到廣泛普及應用。相應，專

利制度在設計上確立並遵循“以公開换保護”的初衷：發明人須

在專利文件中充分披露尚不爲公衆所知的發明技術方案，達到

本領域普通技術人員可以實施的程度，然後由專利行政管理部

門通過專門渠道向社會公開，使社會公衆能够及時瞭解；國家

對經過公開並獲得授權的專利給與壟斷性排他保護，以確保發

明人能够取得與其技術貢獻相匹配的合理收益。而在專利保

護期之外，“以公開换保護”的原則意味着公衆可以自由、正當

地使用這些技術，即這些技術已經“捐給”了公衆。專利的本質
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是以公開换取保護，没有公開的部分，就無法獲得保護（保密專

利、國防專利除外）。我國《專利法》第二十六條規定：説明書應

當對發明或者實用新型作出清楚、完整的説明以所屬領域技術

人員能够實現爲準。

專利權保護範圍的公示性、客觀性、可預見性是專利制度

的基石。發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求

的内容爲準，説明書或附圖可以用以解釋權利要求 22。人民法

院應當根據權利要求的記載，結合本領域普通技術人員閲讀説

明書及附圖後對權利要求的理解，確定《專利法》第五十九條第

一款規定的權利要求的内容 23。人民法院對於權利要求，可以

運用説明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查

檔案進行解釋。説明書對權利要求用語有特别界定的，從其特

别界定。以上述方法仍不能明確權利要求含義的，可以結合工

具書、教科書等公知文獻以及本領域普通技術人員的通常理解

進行解釋 24。

3.禁止反悔原則的具體適用

首先，不能僅憑申請人/專利權人在授權確權程序中的隻言

片語來判斷，需全面審查專利文件，專利文件包括權利要求書、

説明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案

以及專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，

客觀判斷申請人/專利權人對權利要求、説明書的修改或者意見

陳述的主觀意圖。

其次，客觀判斷專利申請人、專利專利權人是否放棄了該

項技術方案。禁止反悔原則是對等同原則的限制，但不能僅因

爲權利要求增加了技術特徵，或者權利要求合併，就認定專利

申請人放棄了該增加的技術特徵的等同特徵。不能因爲指出

本申請/本專利與對比文件的區别，或者對本專利進行了解釋，

就認定專利申請人放棄了本專利相應技術特徵的等同特徵。

如果從修改或者陳述中直接或者形式上獲益，對專利授權有幫

助，可以推定放棄了相應技術方案。如果没有從修改或者陳述

中直接或者形式上獲益，相關修改或者陳述對專利授權没有幫

助，則需要深入探究申請人/專利權人對權利要求、説明書的修

改或者意見陳述的主觀意圖。

再次，專利申請人、專利權人承擔無法判斷的不利後果。

針對專利申請人、專利權人提出的修改或者意見陳述，申請人

或者專利權人應當舉证證明其修改或者陳述不是爲了規避現

有技術，當無法判斷是否構成放棄某項技術方案時，應由專利

申請人、專利權人承擔不利後果。專利申請人或專利權人不能

説明其修改專利文件原因時，可以推定其修改是爲克服獲得授

權的實質性缺陷 25。這可以讓社會公衆處於安全的心理狀態，

有利於規避設計，鼓勵市場競争，同時也可以促進專利撰寫水

平的提高。

七、結語

通過司法判例的實证分析，重新解讀《專利侵權司法解釋》

（一）第六條規定的内容，筆者認爲無需修改此司法解釋規定。

通過上文闡述的禁止反悔原則適用的三個步驟，我們應把審查

重點放在專利權人“是否放棄了技術方案”，進而可以得出三種

情形。第一種，通過對專利文件的全面解讀，能够讀出本申請/

本專利“放棄”了某項技術方案；第二種，通過對專利文件的全

面解讀，能够讀出未放棄某項技術方案；第三種，無法判斷是否

放棄了某項技術方案（此種情况下，應推定放棄）。據此解讀

《專利侵權司法解釋（一）》第六條符合禁止反悔原則的制度設

計初衷，且不存在立法層面的空白地帶。從體系解釋的角度理

解《專利侵權司法解釋（一）》第六條以及《專利侵權司法解釋

（二）》第十三條，前者是原則，後者是前者的一種特殊情形，均

是專利的公開换保護原則、可預見性原則的具體體現，從而形

成一個原則、一個例外的司法裁判準則。■

作者：上海知識産權法院高級法官

1 本文中的“專利權保護範圍”、“專利保護範圍”、“保護範圍”，如無

特别説明，均指代專利權利要求（一個或者多個）的保護範圍。

2 完全阻却，complete bar，此術語來自於美國的專利訴訟司法實踐，

是指當請求項變更而導致申請過程禁止反悔的適用時，專利權人主

張權利時，變更過的請求項或限制條件僅能作文義侵權主張，不能

再主張等同侵權。

3 孔祥俊、王永昌、李劍：“《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛

案件應用法律若予問題的解釋》適用的若干問題”，《電子知識産

權》，2010年2期。
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4 所謂彈性阻却，即 flexible bar，與完全阻却相對，來自美國專利司法

實踐，是指即便是在專利文檔中作出了限制的内容，還是可以再次

對其適用等同原則進行權利範圍的劃定、做出侵權判定。

5 2017 年 4 月 20 日，北京市高級人民法院《專利侵權判定指南

（2017）》第61條到第64條。

6 該四件案件爲（2020）最高法知民終 841號、（2020）最高法知民終

1245號、（2020）最高法知民終1735號、（2020）最高法知民終496號，

後兩件文件未引用禁止反悔原則。

7（2020）最高法知民終841號。

8（2020）最高法知民終1245號。

9（2020）最高法知民終1571號。

10（2020）最高法知民終1577號。

11（2019）最高法知民終961號。

12（2020）最高法知民終912號。

13（2020）最高法知民終384號。

14（2019）最高法知民終530號。

15（2018）滬民終263號。

16（2014）粤高法民三終字第384號。
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I. Issues raised
The doctrine of estoppel is clearly defined in the judi⁃

cial interpretations of the patent law of China and has be⁃
come one of the important doctrines in the patent infringe⁃
ment judicial practice in China. However, there are no clear
criteria for applying the doctrine of estoppel in judicial prac⁃
tice. Article 6 of the Interpretation of the Supreme People’s
Court on Several Issues Concerning the Application of Law
in the Trial of Disputes over Patent Infringement (hereinafter
referred to as Patent Infringement Judicial Interpretation
(I)), enacted on 1 January 2010, reads: if a technical solu⁃
tion was renounced by the applicant or the patentee during

any patent prosecution or patent invalidation proceeding,
either by amending the claim(s) or the description or by
making observations, then the incorporation of the re⁃
nounced technical solution into the scope of protection of
the patent right 1 by the patentee in a patent infringement
lawsuit shall not be supported by the courts. Textual inter⁃
pretation of the rule seems to suggest that China adopts the

“complete bar”standard 2. Article 13 of the Supreme Peo⁃
ple’s Court on Several Issues Concerning the Application
of Law in the Trial of Disputes over Patent Infringement
(hereinafter referred to as the Patent Infringement Judicial
Interpretation (II)), enacted on 1 April 2016, reads: if the
right holder can prove that the amendments or statements

Specific Criteria for Applying the
Doctrine of Estoppel in Patent

Infringement Proceedings
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