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摘要 ： 专利权是 基于发 明 创造产 生 的 民事 权利 ，
而

专 利行政机关 的 审查和 公 示 是界定权利 范 围 和 行使权

利 的必要条件 。 对于授权后 的专利权效 力 争议是专 属 于

行政机关还是 可 以 由 普通 法 院 受 理 ， 美 国 式 的双 轨制 和

德国 式 的二 元 制 都 有其各 自 运行 背 景 。 比 较 而 言 ，

曰 本

的折中模式 值得 中 国 参考 ， 即将 无效 宣 告的 准 司 法 职 能

归 属于行政机 关 ， 又允许专 利侵权案件 中 被 告提 出 专利

明 显应 当无效作 为不 侵权 的抗辩理 由 。 引 进专利 无效抗

辩可 以 在
一定程度上减少侵权与 无效案件 交叉 时程 序 的

拖沓
，
有利 于尽 早 明 确 双 方 的 权利 义 务

，
但 这 需 要首 先

建立 与 其相应 的运行机 制 。 目 前 ， 中 国具 有专 利 案件管

辖权的 法院 分散在全 国各地
，
专 业 化水平参差不 齐 ，

不 宜

直接赋 予其审理专利 无效抗辩 的 职 能 。 结合 中 国 的知 识

产权法院建设规 划
，
应 当 先按 实 际 需 要建立几个跨 省 级

的知识产权法 院 ，
将专利等 技术 性案件 的 管辖权适 当 集

中 ，
再通过专 门 立 法赋 予 这 些 法 院 审理专 利 无效抗 辩 的

职 能
，
为最终设立 知识产权高 级人 民法 院做好制 度准备 。

关键词
：
专利侵权 无 效抗辩 知 识产 权法 院

＊ 中 国杜会科学院 法学 研 究所 研究 员
，
中 国社 会科 学 院知识产权

中 心执行 主任 。 本文为 日 本特许厅 ２０ １５ 年度
“

知识产权 保护协力 推进

事业
”

的 中 日 合作研 究成果中 文版 。
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引言

目前 ，
世界正处于新

一轮产业革命的前夜 。 这场以信息 、能源 、材料 、生

物等新技术和智能环保等关键词来描述的变革 ，将改变人们的生产 、生活方

式与社会经济发展模式 。 为把握这
一重要的发展机遇

，
世界主要 国家都出

台 了
一

系列创新激励战略和行动计划 ，加大科技创新投人 、保持科技前沿地

位 、抢占未来发展的制 高点 。 近些年来 ， 中国更加认识到高新科技产业是今

后新的经济增长点 ，
中 国 国家领导人明确指 出 ，

实施创新驱动发展战略决定

着中华民族前途命运 。
① 而实施创新驱动发展战略的核心任务 ，

就是促进

科技成果的全面产 出并转化为带动社会经济发展的生产力 。 这首先需要从

机制上激发创新主体的积极性 、保障其就 自 己创新成果的市场化运用享有

应得的利益回报 。

依法保护知识产权 ，
是市场经济 、法治经济的内在要求 。 知识产权保护

是实施创新驱动发展战略的法律制度保障 。 实践证明 ，知识产权保护是最

有效的创新激励措施 ，产权明晰和保护力度得当 的知识产权制度有助于实

现新兴产业市场资源的优化配置
；
完善知识产权制度 、加强知识产权保护的

最终 目标
，

是激发中华民族的创新力 、提升企业核心竞争力 ， 为 国家的长远

发展奠定制度基础 。

现阶段中 国在知识产权领域有很多热点 问题需要研究并提出解决方

案 ，
比如如何提高知识产权质量和成果转化率 ，

怎样完善知识产权保护机

制
，
减少诉累和加大侵权惩处力 度等 。 本文拟从专利侵权与无效程序的关

系人手 ，分析各国的经验 ，
探讨中 国在专利侵权诉讼中 引人专利无效抗辩的

必要性和可能的路径 。

① 参 见 中 共 中 国科 学 院党 组 ： 《决定 中 华 民族前途命运 的重 大 战 略一学 习 习 近平 总 书记

关 于创新驱 动发展战 略的 重要论述 》 ，

载
《
求是 ＞２０ １４ 年第 ３ 期 。
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一

、对专利权本质和专利无效制度的探讨

要获得实施发明创造的垄断权和禁止他人未经许可的使用 ，首先须依

据专利法规定的程序取得专利权证书 ， 这在所有实施专利制度的 国家和地

区都是一样的 。 正 因如此
，专利权看起来只有通过负 责施行这

一程序的专

利行政主管机关
“

授权
”

才能获得 。 那么 ，
应 当 怎样理解获得专利权证书或

“

授权
”

的法律性质呢 ？ 我们需要先回顾
一下专利权的本质 。

（

一

） 关于专利权本质的认识

现行的知识产权制度对中 国来说完全是
“

舶来品
”

。 相应地
，
国 内 知识

产权领域的相关研究 、政策制定 、法律完善与适用等 ，都一直着重于如何应

对各种现实问题
；
实施国家知识产权战略之后 ，

面对经济和社会的转型带来

的诸多复杂问题 ，各界的关注点也仍然是对策性研究 。 因此 ，
对知识产权制

度的一些基本理论问题 ， 比如关于专利制度本质的学说 、知识产权法与 民法

的关系等
，
国 内各界长期缺乏系统的研究 。 事实上 ，

随着知识产权战略的深

化实施 ，
很多问题的解决方案和改革措施亟须理论支撑

，
这里就包括专利权

的本质 以及专利行政机关 、司法机关在专利制度 中的职能和定位问题 。

怎样理解专利权的本质 ，
或者说专利权的权利来源 、权利属性是什么 ？

这个问题的 回答与如何看待 国家专利行政机关在专利制度 中 的职能密切相

关。 对专利制度的基本原理 ，
在西方首先创建知识产权制度的 国家和地区

自 １ ８ 世纪 、
１ ９ 世纪以来众说纷纭

，
各种学说见仁见智

，
其中最主要的是

“

自

然权利说
”

和
“

产业政策说
”

。
②

１
． 自 然权利说 ，

又称基本权利说 ，
包括财产权论和受益权论 。 财产权论

对应天赋人权理论
，受益权论对应社会契约理论 。 具体来说 ，

建立专利制度

的理由可表述为 ：

（ Ｉ ） 所有新颖的思想 ，
本来就应属于产出这种思想的人所有 ，

因此社会

应该承认这种思想的财产权
；
假如工业发明不承认创造者的财产

，
那么就是

② 参见 ［
日

］
吉藤幸胡 著 ： 《专利法概论 》

，

宋永林译
，

科学技术 文献 出 版社 １ ９８０ 年版
， 第 １０

－

１ ４ 页 。
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从实质上无视人权 。

（
２

）对社会有有益贡献的人 ，
根据其贡献 的大小 ，

理应获得社会 的奖

励
；
发明既然给予社会极大的有益贡献 ，那么社会就应给予适当 的奖励

，
并

应给予发明专用的权利 。

２ ． 产业政策说 ，
即认为从产业政策考虑 ，

国家必须采取专利制度 。 该学

说带有
一

定的功利主义色彩 ，其具体阐释又分为三种理论 ：

（
１

）公开秘密论 ，
即假如不给予发 明人专有权 ，那么发明人花费很多时

间
、
费用和心血所完成的发明可能被其他人不付任何劳动代价即 自 由模仿

，

这样势必促使发明人对其发明千方百计采取保密手段 ，
从而不利于技术进

步和社会发展 。 考虑到 以上情况 ，
从 国家政策的观点

，
必须采取专利制度 ，

即 向发明人付
一定报酬 ，

在一定期间 内给予其发 明垄断权以 促使发明 的公

开 。

（
２

）奖励发明论 ， 即假如不给发明人以发明专用权
，
那么势必将大大减

弱发明人的发明欲望 ，
也势必大大扼杀从事发明实施 、企业化的企业家的努

力和投资兴致 。 考虑到 以上事实 ， 为 了奖励 （刺激 ） 新发明 的产生
，
鼓励发

明的实施和企业化 ，采用专利制度应当成为 国家政策 。

（
３

）防止不正当竞争论 ，
又称竞争秩序论 ，

指专利制度是为了给发明人

垄断权
，使其利用这

一

合理和强有力 的方法有效地防止国 内外企业白 白 占

有发明成果的不正当竞争行为 、维护公平有效的竞争秩序 。

可见 ，无论是基于何种理论
，
专利制度的宗旨都是通过赋予发明创造者

一种垄断权来实现的 ，而发明创造者之所以获得这种垄断权
，
是因为其发明

创造这一智力成果对整个社会的技术进步做出 了贡献 。 换言之
， 发明创造

是发明人获得专利权的基础 。 表面上看
，
专利权的取得要经过行政机关 的

“

授权
”

程序
，但实际上这

一程序并不是取得专利权的实质要件 ，
而是一种

形式要件 。 法律之所以规定这样的行政程序 ，
是因为专利权保护对象的特

殊性
，
即发明创造是

一种无形智力成果 ，
不像有形物

一

样有明确的权利保护

边界 。 因此
，
要对其赋予一种类似物权的专有权 ，

须通过某种方式划定其权

利保护边界
，
即由 国家主管机构组织相关领域的专业技术人员来审查发明

创造是否符合法律保护所要求的实质要件 ，
并将 审査通过后 的专利文件

（ 其中记载着用来划定权利保护范围之权利要求的权利要求书是划定专利

权利边界的标尺 ）加 以公示
，

以彰显专利权人就该发 明创造获得了对世性
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的专有权。
正是在这个意义上

， 作为典型的知识产权 ，专利权的本质是私

权
，
即权利人基于其发明创造所获得的 民事权利

；
专利行政机关 的审查 、处

理等行为起到的是对发明创造的 内容 、权利人对其发 明创造应当享有专利

权和应当受到法律保护等进行公证或证明的作用 ，
专利

“

授权
”

并不是一种

行政许可或授权
，
而是一种

“

行政确认
”

？
。 如行政法学者所言 ，

“

行政确认

不直接创设新的权利义务或者法律关系
”

、

“

行政确认是对特定法律事实或

者法律关系是否存在的宣告 ，
而某种法律事实或者法律关系是否存在 ，

是由

客观事实和法律规定决定的
”

。
？

这样看来
，
中国 《专利法 》

采用的一些术语是值得斟酌 的 。 如果说
“

授

予专利权的条件
”

（ 第二章标题 ） 所用的
“

授予
”

二字虽然带有行政许可的意

味
，但仍可解释为

“

法律授予专利权的条件
”

尚可接受的话 ，

“

批准
”

二字 （ 即

第四章标题
“

专利 申请的审査和批准
”

） 则容易让人误解为专利权的获得要

经过专利行政部门的批准 ，
因此更接近行政许可 的性质 。 这

一

专利
“

授权
”

的理念受 到欧 洲 大 陆法 系 尤其是德 国 的 影 响
，
因 为 《 欧洲 专利 公 约 》

（ Ｅｕｒｏｐ
ｅａｎＰａｔｅｎｔＣｏｎｖｅｎｔｉｏｎ ） 中采用的正是

“

授予
”
一词 。 事实上该公约的

前称就 是
“

授 予 欧 洲专 利 公 约
”

（
ＣｏｎｖｅｎｔｉｏｎｏｎｔｈｅＧｒａｎｔｏｆＥｕｒｏｐｅａｎ

Ｐａｔｅｎｔｓ ）
，
但后来在公约的名称上删掉了

“

授予
”
一

词。 比较而言
，

我们看到

美国 的 《专利法 》在相应条款中采用的是
“

签发
”

二字 （参见其第十 四章标题

“

专利权证书 的签发
＂

ＩｓｓｕｅｏｆＰａｔｅｎｔ ）
；
而即使是与 中 国

一样同源于大陆法

系的 日本
，其 《特许法 》 （ 即专利法 ）采用的也是比较中性的

“

登记
”

（ 日文汉

字为
“

登録
”

）
二字

，
不像中文里的

“

批准
”

二字那样具有浓厚的行政色彩 。

作为
“

经济联合国
”

的世界贸易组织 （ ＷＴＯ ）在建立之初 ，
就通过 《与 贸

易有关的知识产权协议 》 （
ＴＲＩＰｓ

）
要求成员 国履行知识产权保护义务 。 在

ＴＲＩＰｓ 的序言中 ，

“

知识产权是私权
”？
的定位开宗明 义地明确 了知识产权

③行政确认 是指行政机关和法定授 权的 组织依 照 法定权限 和程序对有关 法律事 实进行甄

别
，
通过确定 、

证 明等 方式决定管理相对人某种法律地位 的行政行为 。 常见 的行政确认 主要形式

有认可 、
证明 、 登记 、 鉴定等 ，

如 医疗事故责任认定 、 不 动 产所有权和使用 权的登记
、
婚 姻和 亲属关

系 的证明 等 。

④ 马 怀德 主编
： 《行政法 与 行政诉讼 法》 ， 中 国 法制 出版社 ２０１

０ 年 版
，

第
１
９４ 页

；
姜 明 安主

编 ： 《行政 法 与行政诉讼法 》 ，
北京 大学 出版社 、高等教育 出版社 ２０ １ １ 年版 ，

第 ２５０ 页 。

⑤ＴＲＩＰｓ
协议序言原 文为

“

Ｒｅｃｏｇｎｉ ｚｉｎｇ
ｔｈａｔ ｉ ｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ

ｐ
ｒｏ
ｐ
ｅｒ

ｔｙ
ｒｉ
ｇ
ｈｔｓａｒｅ

ｐ
ｒｉｖａｔｅ ｒｉ

ｇ
ｈｔｓ

”

。
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属 于私有财产的法律本质 。 当然 ，
前文说过 ，

作为无形财产 ，
专利权的边界

是普通公众难以判定的 ，
因此专利权的取得和行使必须通过 国家专利行政

主管机关的审核以便划定其保护范围 ，
这与其他一般 民事权利又有着明显

区别 。 因此 ，
尽管属于私权 ，但须经过法定的程序 （无论这一程序被认为是

“

批准
”

还是
“

登记
”

） ，才能获得法律赋予的垄断性保护 ，
这是专利权既属于

民事权利 ，
又不同于一般民事权利 的特殊之处 。 换言之 ，就专利权 的取得而

言
，
形式要件和实质要件同样重要 ，仅有实质要件 （新颖性 、创造性和实用

性 ）而没有及时按照法定程序 申请获得专利权的 ，
就丧失 了垄断实施权 。

总之
，专利权是基于发明创造产生的民事权利 ，但专利行政机关在权利

保护范围的界定上具有不可替代 的作用 。 当然 ， 专利行政机关的审查和复

议结果是应当接受司法审查的
，
实践中这一行政诉讼经常与无效宣告及其

相关行政诉讼并称为专利授权确权行政案件 。
？

笔者认为 ，
为进一步明确专利行政案件中 司法与行政机关的职能和定

位 ，
不宜将无效案件余授权案件并列看待而是应当有意地将二者加以区分 。

具体说 ，
基于审查及复议行为属于行政确认行为的论述 ， 专利 申请的审查 、

复议和行政诉讼都仅仅发生在行政机关 （包括专利局和专利复审委员会 ）

与相对人 （ 专利 申请人 ）之间 ，
或者说仅仅是专利局和专利复审委员会单方

对专利 申请进行审查的行为
，
因此依照行政诉讼法的程序处理并无争议 ，

司

法机关也应当仅审查相关行政确认行为的程序合法性 ，
而不宜代行行政机

关的职能并对是否应当授予专利权直接作 出 判决 。 另
一方面 ，专利复审委

员会在有权利人和第三人参与 的无效宣告程序 中之角色却与审査复议程序

中的角色有所差别
，

准确定位其角色及其在行政诉讼中 的地位
，

有助于理解

目前国 内专利确权程序的完善和中 国知识产权法院建设的方向 。

⑥ 比如
，
为 贯彻落 实《 国家知识产权战 略纲 要》 、

完 善知识产权 审 判体制 、
确保 司 法标准 的

统 一 ，最高 人 民法院《关于专利 、 商标 等授权 确权类知识产权 行政 案件审 理 分工 的 规定 》 （ 法发

〔 ２００９ 〕
３９ 号

）
将包括

“

不服 国务院专利行政部门 专利复审委 员会作 出 的 专利复 审决 定和无效决

定
”

在 内 的 专利
、商标等授权确 权 类知识产权行政案件划 归 北 京市 有关 中级人 民 法院

、
北京市高

级人 民 法院和最高人民 法院 审理 ；
２０１ ４ 年 ８ 月 ３ １ 曰 第 十 二届 全 国人 民 代表 大会常 务委员 会 第

十 次会议通过 的 《 关 于在北 京 、
上 海 、

广 州设立知 识产权法 院 的 决定 》进 一 步规定 不服 国 务院

行政部 门 裁定或者决定而 提 起的 第 一审 知 识产权 授杈 确权行 政案件
，

由 北京 知 识产 权 法院管

辖
”

。

７０
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（
二

）
专利复 审委员会在无效宣告程序 中 的职能定位

专利复审委员会在无效宣告程序中与在驳回专利 申请的复审程序 中扮

演的角色有所不同 ，这一推论从 《专利法》 相关条款的 比较即可得 出 。 《专

利法 》第 ４ １ 条规定 ：

“

国务院专利行政部门设立专利复审委员 会 。 专利 申

请人对国务院专利行政部门驳回 申请的决定不服的 ，
可以 自 收到通知之 日

起三个月 内
，
向专利复审委员 会请求复审 。 专利复审委员会复审后 ，作 出决

定
，

并通知专利 申请人
；
专利 申请人对专利复审委员会的复审决定不服的 ，

可以 自 收到通知之 日起三个月 内 向人 民法院起诉 。

”

第 ４６ 条规定
：

“

专利复

审委员会对宣告专利权无效的请求应 当及时审査和作出 决定
，
并通知请求

人和专利权人 。 宣告专利权无效 的决定 ，
由 国务院专利行政部门登记和公

告 。 对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的 ，
可

以 自 收到通知之 日起三个月 内向人民法院起诉。 人民法院应当通知无效宣

告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

”

可见 ，
在复审程序中

，
专

利复审委员会履行的是行政确认的复议行为 ，行政相对人是专利 申请人
，
在

随后的行政诉讼中这二者分别是被告和原告
；
在无效程序 中

，
专利复审委员

会不是进行行政复议 ，而是直接根据请求人提出 的主张 、证据和专利权人的

答辩意见 、证据作出 裁决 。 专利无效程序有对抗性的 当事人 （ 无效宣告请

求人和专利权人 ） ，专利复审委员会居间对双方当事人关于专利权效力之

争议进行裁决 ，
这一职能与司法机关的审理和裁判行为类似

，
即具有

“

准司

法
”

特性 。

“

准司法
＂

（ ｑｕａｓ ｉ
－

ｊ
ｕｄｉｃｉａｌ

） 的概念在西方司法体制 中并不陌生 ， 国外早

有将某些执行特殊职能的行政机构的 视为准司法机构的经验 。 比如
，
美国

拥有
一

套行政法官 （ Ａｄｍ ｉｎｉｓ ｔｒａｔｉｖｅＬａｗＪｕｄｇｅ ，

ＡＵ ） 制度 ，

行政法官在社会

保障 、经济发展导 向 中扮演着十分重要的角 色 。 根据美国相关法律
，
其国 际

贸易 委员会
（
简称 ＩＴＣ ）就设有行政法官

，
负责应请求对涉及知识产权的进

口
、
反倾销和反补贴和不公平贸易行为等进行调查并作出裁决

，
对 ＩＴＣ 的裁

决不服上诉到联邦巡回 上诉法院 （ ＣＡＦＣ ） 。 关于专利权的效力判断 ，美 国

实行的是双轨制 ，
即除 了 由美国专利商标局 （

ＵＳＰＴＯ ）对专利权的效力重新

进行审查作出 裁决外 ，
受理专利侵权诉讼的法院还可 以对被告提出 的专利

权无效抗辩或者反诉并作 出 判决 （ 当然 ，这以承认专利权被推定有效为 前

提
，
美国

《专利法 》第 ２８２ 条 ） 。 根据美国 《专利法 》第 ６ 条
，

ＵＳ ＰＴＯ 设
“

专利
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审查与上诉委员会
＂

（ ＰＴＡＢ ，
２０ １ ２ 年 ９ 月 １６ 日 由 其前身 ＢＰＡ１

，
即

“

专利上

诉与争议委员会
”

改制而来 ，
除执行 ＢＰＡＩ 原有各项复审或再审业务 、适用

专利法及 ＢＰＡＩ 的所有规则外 ，还负责 ２０ １ １ 年美国发明法案 ＡＩＡ 调整或新

增 的多项审理程序 ） ；
ＰＴＡＢ 的审理程序不像在中 国一样被称为无效宣告程

序
，
而是分不 同情况称为 单方再审程序 、

双方重审 程序和授权后重 审程

序 。
？ 为审理专利再 审 査请求 ，

ＰＴＡＢ 设 有专利行政 法官 （
Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｖｅ

ＰａｔｅｎｔＪｕｄｇｅ ，

ＡＰＪ
） ，

ＡＰＪ 由美国商务部长经与专利复审委员会主任协商后任

命
，
是具有足够丰富 的法律和科技知识 的专业人员 。 根据美 国专利法 ，

ＰＴＡＢ 关于专利权是否有效的 裁决 ，
可 以起诉至美 国联邦巡 回上诉法 院

（ ＣＡＦＣ ） ，
ＣＡＦＣ 的判决可上诉至美国最高法院 。 ＰＴＡＢ 的再审査程序与法

院的 民事诉讼程序相似 ， 比如 由请求人和专利权人双方对抗 、
引人专家证

人
、实行证据开示等 ，

具有明显的准司法性 。

在德 国联邦专利法院设立之前 ，
德 国专利局设立有专利 申诉委员 会

（相当于 中 国 的专利复审委员会 ） ，其成员 皆为公务员 ，
没有任何法律救济

手段可 以对 申诉委员会所作的裁决提起上诉 。 为符合修改后的德国基本法

（ Ｇｒｕｎｄｇｅ ｓｅｔｚ ）
，
并适应专利行政诉讼 的专业化要求 、简 化程序 、 提高效率 ，

１ ９６ １ 年 德 国 创 建 了 独 立 的 联 邦 专 利 法 院 （
Ｂｕｎｄｅｓｐａ ｔｅｎ ｔｇｅｒｉｃｈｔ

，
简 称

ＢＰａｔＧ
） ，
负责审理不服专利局和 申诉委员 会关于专利权的有效性裁决起诉

的案件 。 根据 《
德 国专利法》 第 ６ ５ 条的规定 ，

ＢＰａｔＧ 是独立 自 治的联邦法

院 ，
设立在德国专利局 （

ＤＰＭＡ
） 的总部所在地慕尼黑 ；

ＢＰａｔＧ 每个合议庭由

五名 法官组成
，
其中两人受过专门法律训练 ，

另外三人受过专门技术培训 ，

庭长由受过专门法律训练的法官担任 。 针对已登记的专利进行的无效诉讼

是一个独立的 、与专利授予和异议程序分离的诉讼程序 ，
原则上可由 任何人

在任何时间提起 ，

⑧被告是登记簿上登记的专利权人 ；
ＢＰａｔＧ 作为

一

审法皖

进行判决 ，

二审 （上诉 ） 法院是联邦最高法院 。 与美国不同 ，
德 国对经过实

质性审査的专利之效力判断职能采取明确的分工原则 ， 即 只能由 ＢＰａｔＧ 专

⑦参见美 国 ｛
专 利法 》第 ６ 条

（
３５Ｕ ． Ｓ． Ｃ ． ６ ）

；

关 于美 国 ＰＴＡＢ 再审程序 的介绍
，
参见左萌 、

孙方 涛
、
郭 风顺

： 《
浅析美 国专利无效的 双轨制 》

，

载《 知识产权 ＞２０１ ３ 年 第 １ ２ 期 。

⑧ 参 见德 国 《 专利法 》
第 ８ １ 条

；

根据 该条
，

专利无效 诉讼必须 以 书 面形 式提起 ， 有 明确 的

原告
、
被告和诉讼标的 ，

并且应 当 有 明 确的请 求 、
陈述起诉所依据的 事实和证 据 。
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属管辖 ，普通法院不得对此类专利 的效力作出 无效判决 。 从专利无效的请

求直接 向 ＢＰａ ｔＧ 提起诉讼而非 向专利局的 申诉委员 会提起无效宣告 、
终审

法院是德国最高法院 （ 主管普通 民事刑事案件 ） 而非德国最高行政法院 、专

利无效诉讼实行二审终审而非三审终审制 、 《德国专利法 》多处明确规定相

关程序适用民事诉讼法等这些特点来看 ，

ＢＰａｔＧ 不属于行政法院
，
属于典型

的专 门法院 。

日本的 司法体系 先受德 国影响 ，

“

二战
”

后则在
一定程度上受美 国 影

响 。 在专利制度方面 ，
日本特许厅 （

ＪＰＯ
， 即 日 本 的专利商标局 ） 的审判部

（相当于中 国 的专利复审委员会和商标评审委员会 ） 负责专利和商标案件

的复审工作 。 该审判部的构成与法院 的构成非常相似 ，
而且其内部对无效

请求的审査实践也类似于法院 。
日本 《专利法 》 中关于无效请求的审理程

序之规定
，多处都直接援引 日 本民事诉讼法 ，

可见
，
ＪＰＯ 对无效请求的裁决

程序与法院的诉讼程序基本相 同 ，
属于典型的准司法程序 。 事实上 ，

ＪＰＯ 审

判部的审决也等同于 日本地方
一

审法院的判决 ， 当事人对其所作 出 的关于

专利权无效 的审决不服的 ，
可 以直接向东京知识产权高等法院提起上诉 ，

日

本最高法院是无效诉讼的终审法院 。 日本 的专利无效诉讼虽然是因不服

ＪＰＯ 审判部对专利权无效宣告请求 的审决提起 ，但是以专利权人或无效 申

请人为原告 ，
以对方当事人而非 ＪＰＯ 为被告 （ 法院会将诉讼 内容通知 ＪＰＯ

长官并询问其意见 ） 。
？

与前述各国的专利无效审查程序相 比
，
中 国的专利复审委员会在专利

无效宣告程序中扮演 的角 色
，
与 ＵＳＰＴＯ 的 ＰＴＡＢ

、
德国的联邦专利法 院以

及 日本 ＪＰＯ 的审判部有 同有异 。 相 同 的是它们都是直接受理专利权无效

请求的首要机构
，

并执行准司法性质的审理程序
；
不同 的是美 国 、 日 本对专

利权是否有效的准司法都直接上诉到机构所在地的高级专 门法院 ，
德国 的

甚至直接上诉到联邦最高法院 ，
而 中 国 的专利复审 委员会决定只能按照

《
行政诉讼法 》起诉到所在地的北京市相关的 中级人民法院 （ 目 前为北京知

识产权法院 ） 。 此外 ， 中 国 的专利无效行政诉讼 中
，专利复审委员会都是固

定的被告
，其频频出现在北京有关法院被告席上疲于应对的不合理现状至

今未有改观 。 还有
，
由 于 《专利法 》第 ４６ 条没有明确人民法院在行政诉讼

⑨ 参见 曰 本
《
专利 法 》第 １ ２３ 条至 第 １ ８０

－

２ 条
。

７３
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中是否能直接判决专利权无效 ，
因此实践中法院要么 判决驳回原告请求 ，

要

么责成专利复审委员会另 行作 出裁决 ；
更糟糕的是

，
根据 《行政诉讼法》 的

规定
，
行政诉讼实行二审终审制 。 这样 ，

在理论上专利权是否有效可能需要

经过专利复审委员会的决定 、北京市有关中级人民法院的
一审 、北京市高级

人民法院的二审
，
然后再发 回专利复审委 员会重新审查作出决定……如此

循环往复 ，耗费大量的行政和司法资源。

二 、专利侵权与无效程序交叉问题及其应对

本来
，

专利侵权诉讼要判定的是被告行为是否侵害专利权人合法权益 、

是否应 当承担责任 、承担何种责任等问题 ，而专利无效诉讼要判定的是专利

权是否有效的问题
，

二者各有各的职能 。 但是 ，
由 于在侵权诉讼中 ，专利权

本身应当无效通常成为被告竭力 主张的一个抗辩理由
，
因此法院是否接受

这一无效抗辩以及是否能据此直接对专利权的效力作 出判决 ，
在一定程度

上反映 了
一个国家 （地区 ）的 司法和行政机构在专利制度中 的职能分工。在专利侵

权与无效两个程序交叉的问题上 ，不同 国家 （
地区 ） 的应对措施不尽相同 。

（

―

）
美国双轨制下的方案

如上文提到的
，
美国在专利权效力判断的职能方面实行的是双轨制 ， 即

在法院主张判决专利权无效或在 ＵＳＦＴＯ 的 ＰＴＡＢ 提出再审查请求并作 出

裁决 ，
该裁决可 以上诉到美国 ＣＡＦＣ 直至最高法院 。 在法院直接主张专利

权无效有两种方式 ：

一是被告在专利侵权诉讼 中 以 抗辩或反诉形式提出

（ 须在最初的答辩状中即提出？ ）
；

二是在未有专利侵权诉讼发生 ，但 已有实

质争议且可能发生时独立提出专利无效确认的诉讼 （依据美 国 司法机构和

⑩ 参见美 国 《专利法 》 第 ２８２ 条 （
３５Ｕ ．

Ｓ ．
Ｃ．

２８２
） 

“

推定有效及抗辩理 由
”

的 规定 ， 即
“

专利

权应被推定为有效 ，
每一 申 请专利 范 围项 目 （

无论系 独 立项 、 附 属项或 多项 附属项 型式 ） 均应 推

定为 独立有效 ， 而 不受 其他 申请专利 范 围项 目 之 影响 ；
纵使所依 附之 申 请专利 范 围部分无效 ，

附

属项或多项 附属项之 申 请专利 范 围仍应视为 有效 ，
主张专利权全部或其 中任何部分 申 请专利范

围无效的 当 事人应 当承 担证 明专利权 无效 的举证责任 ……关于专利 权效力 或侵害之诉讼 ，
主张

无效或无侵害行为 的 当 事人至少应于审 理之三 十 曰 前
，
以答辩状或其他 书面 方式 通知对方 当 事

人… …
，’
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司法程序法 。

因为美国 的专利侵权诉讼和确认不侵权之诉可能发生在任何地方法

院 ，
在这种双轨制下 ，

就存在地方法 院关于同
一个 专利之效力 的 判决与

ＰＴＡＢ 不同的情况 。 早在 Ｅｔｈｉｃｏｎ 案 中 ，
被告不仅在侵权诉讼中请求确认专

利权无效 ， 同时也向 ＵＳＰＴＯ 申请再审査
；

ＵＳＰＴＯ 担心与法院的认定结果发

生冲突
，
中止了再审査程序

，
被告向 ＣＡＦＣ 起诉该 中止裁决。 ＣＡＦＣ 认为

ＵＳＰＴＯ 中止再审査程序不符合美 国专利法 、应当撤销 ，

理由 为
： （

１ ） 
ＵＳＰＴＯ

在技术审査方面的专业职能是普通法院所欠缺的 ，

二者职能并不重叠交叉 ；

（
２

）普通法院进行的无效诉讼程序与 ＵＳＰＴＯ 的再审査程序在证据方法和

证明标准方面不同 ，
即使二者对 同

一

专利的有效性做 出不 同认定也无矛盾

可言 。
？ 此后 ，

美国法
一直采取这样的态度

， 即但凡遇到法 院与 ＵＳＰＴＯ 同

时处理同
一

专利有效性问题时 ，
ＵＳＰＴＯ 不得中止再审査程序而是要尽快处

理作出裁决。 不过 ，
对处理同

一

专利有效性问题的法院来说
，
却可 以 中止诉

讼以等待 ＵＳＰＴＯ 的再审査结果
，
通常法院在是否裁定中止时会考虑 ： 案件

的简易程度 、提起复审的时机 、倾向性等因素 。 中止诉讼的裁决表示了美国

法院对 ＵＳＰＴＯ 专业技术职能的尊重 ； 当然法院也可不中止继续诉讼 ，
因为

ＵＳＰＴＯ 的再审査结果对法院并无拘束力 ，
而法院的判决则对 ＵＳＰＴＯ 有拘

束力 。 需要注意的是 ，在美屆当事人如果对各地方法院审理的专利侵权案

件判决不服
，
都统

一

上诉到 ＣＡＦＣ
，而对 ＵＳＰＴＯ 的 ＰＴＡＢ 裁决不服的也是

上诉到 ＣＡＦＣ
，

最后的终审法院都是美 国最高法院 。 这样 的制度安排 目 的

在于避免出现相互冲突的判决结果
，
保障法律适用的统

一

性 。 就裁判尺度

来说
，
同
一法院对专利权效力的认定不会有太多出人 。

此外
， 为了使法院 、

ＵＳＰＴＯ两个并行的无效程序衔接得更加顺利 ，
美 国

《专利法》规定了禁止反言制度 （
Ｅｓｔｏｐｐｅｌ

） ，
即如果权利要求被再审查认定

为具有专利性的 ，请求人不能再向法院提起该专利无效的请求 ［
３５Ｕ ．Ｓ ． Ｃ

．

３ １ ５ （ ｃ ） ］ ，
反之亦然 。

（
二

）
德国的二元制下的方案

在实行严格的 公 、 私法划分原则的 德国
，

ＢＰａｔＧ 既不属于行政法院体

？ 参见美 国法典 第 ２８ 篇
（
２８Ｕ ． Ｓ ．Ｃｏｄｅ

，
Ｃｈａ

ｐ
ｔｅ ｒ１ ５ １

）

“

确认之诉
”

的有关 规定 。

？Ｅｔｈｉｃｏｎ Ｉｎｃ ．ｖ ．

Ｑｕｉ
ｇｇ８４９Ｆ ． ２ｄ ｌ４２２

－

１４２８
（

１９８８
）

．
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系
，
也不属于普通法院体系 ，

而是一个专门设立的审理专利确权案 件的法

院 。 但是 ，
在关于专利权效力判断的问题上

，
德国的制度仍体现了 明显的二

元制特点 ， 即审理民事侵权案件的普通法院不得对专利权的效力进行判决
，

专利权的无效由 ＢＰａｔＧ 专属管辖 。 这种二元制面临 的问题是
：
如果 ＢＰａｔＧ

判决专利权无效而普通法院认定侵权成立 （ 或者是相反情形 ） 应该怎 么处

理 ？ 侵犯
一

个本来应该无效的专利但却要承担法律责任 ，
这显然是不合理

的
，

但却存在现实的可能性 。 这种情况下 ，
根据被无效的专利权 自始无效的

原理
，德国法院的弥补方式只能是通过再审撤销之前的侵权诉讼之判决。

为避免可能的冲 突
， 《德 国 民事诉讼法 》第 １ ４８ 条规定

，
审理侵权诉讼

的普通法院可以裁定中止程序直到无效诉讼程序的终结 。 但是 ，

一般说来

普通法院只有认为专利被判决宣告无效的可能性极高时才会中止侵权诉讼

程序 。 事实上 ，
这一 自 由裁量权的尺度并不容易掌握 。 近年来 由 于

一

些案

件 ，
德国各界对专利侵权诉讼与无效诉讼程序交叉时因为普通法院与行政

法院职能区分过于严格产生的法律适用之不确定性已经开始反思 。 比如
，

台湾 宏 达 公 司
（
ＨＴＣ

） 和 德 国 专 利 公 司 ＥＰＣｏｍ 就
一 项 欧 洲 专 利

（
ＥＰ１ １ ８６ １ ８９

）发生争议 ，

一

审法院判定 ＨＴＣ 侵权 ，但这
一

结论随后被 ＢＰａｔＧ

的判决推翻 ：
ＩＰＣｏｍ 在 ２００９ 年年初获得 了法院的禁令 ，要求 ＨＴＣ 停止在德

国销售 ３Ｇ 手机
；
与此同时 ，

ＨＴＣ 提出专利无效诉讼 ，
而 ２０ １０ 年年末 ＢＰａｔＧ

判决 ＩＰＣｏｍ 的专利无效 。 另
一起近期案例是地方法院在专利侵权诉讼 中

对美 国苹果公司颁发了禁令 ，禁止其在德国 以 ｉ〇Ｓ 移动终端提供邮件收发

服务
，
而当时针对该专利 （

ＥＰ０８４７６５４ ） 的无效诉讼还未结案 ；
不过

，
在案件

上诉后 ，该地区高级法院裁定 中止诉讼以等待无效诉讼的结果 。 根据相关

数据 ，德国不同法院的判决或裁决不尽统
一

的情况达到 了 １２％
，
造成了法

律效果的不稳定性
，

总的来说这套二元制体系有利于专利权人而对被告缺

乏足够救济 ；
为此

，
有研究者建议应当考虑相关改革 ，

比如某些情况下将侵

权与无效程序的合并
，

以及加快 ＢＰａ ｔＧ 的无效诉讼程序进程等 。

？ 需要指

？ 相 关 案件和分析详 细 内 容参见 
Ｋａ ｔｒｉ ｎＣｒｅｍｅｒｓ

，
Ｆａｂ ｉａｎＧａｅ ｓｓｌｅｒ

，
Ｄ ｉｅｔｍａ ｒ Ｈａｒｈｏｆｆ

，

Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ

Ｈｅｌｍｅｒｓ
： 
Ｉｎｖａｌ ｉｄｂｕｔＩｎｆｒ ｉｎ

ｇ
ｅｄ ？ＡｎＡｎａｌ

ｙ
ｓｉ ｓ ｏｆ Ｇｅｒｍａｎ

ｙ 

＊


ｓＢ ｉｆｕｒｃａｔ ｅｄＰａｔｅｎｔＬｉｔｉ

ｇ
ａｔｉｏｎＳ

ｙ
ｓｔｅｍ

，

网 址
：

ｈｔ ｔ
ｐ

ｓ
：
／／ｗｗｗ． ｌ ａｗ ．ｂｅｒｋｅｌｅ

ｙ
． ｅｄｕ／ｆｉｉｌｅ ｓ／Ｈｅｌｍｅｒｓ

一

Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ
＿

ＩＰＳＣ
一ｐ

ａ
ｐ
ｅ ｒ
一

２０ １４ ．

ｐ
ｄｆ

，

２０ １６年 １ １月 访

问 。

７６
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出 的是
，
德国的实用新型专利采取的是形式审查主义 ，

因此其与前述采实质

审査主义之发明专利不 同 ，
法律允许被告在侵权诉讼 中提出权利无效之主

张
；
但是 ，审理侵权诉讼的法院所做的无效判 断没有对世性效力 ，只在当事

人间有效 ，
也 即该实用新型专利权本身并未被撤销 ， 只是在原告针对该案被

告的请求权被否定而已 。
？

（
三

）
日本的折中 式方案

日本在法律传统上深受德国 的影响 ，
很长时间 内多数学者都认为专利

权的授予或取消都是专属 于 ＪＰＯ 的职权
，
相关的程序也是行政程序 ，

在法

院依行政程序作出最终判决前 ，专利权都应当被推定为有效 ，
因此审理专利

侵权诉讼的法院不得 自行判断专利权 的效力 。 因此 ，
如果认为某一专利有

法定的无效事由 ，
只能依据 日本 《专利法》 第 １２３ 条 （

２
）
向 ＪＰＯ 请求无效审

决
；

如果对 ＪＰＯ所做的关于无效请求的审决不服时 ，
无效请求人或专利权

人可 以 以对方（非以 ＪＰＯ ） 为被告 ，依据 《专利法》第 １７８ 条在东京高等法院

（ ２００６ 年之后 由属于东京高等裁判所特别支部的东京知识产权高等法院管

辖 ）提起
“

审决取消 之诉
”

（其性质属于行政诉讼 ） 以撤销 ＪＰＯ 的审决 。 与

此同时 ，面对各国都遇到 的 同样问题——被控专利侵权人在诉讼 中提出 原

告的专利权应当无效的抗辩 ，
日本的地方法院一般不做出 回应 ，而是中止诉

讼等待无效诉讼行政程序的结果 。 但是 ， 自 ２０ 世纪 ９０ 年代以来 ，
日 本经济

就一直处于停滞不前的状态
，

日本总结其原 因后提出 了
“

信息创新时代
，

知

识产权立国
”

的建设方针 。 知识产权司法改革也成为 日本知识产权战略的

重要内容 。 日本学界也逐渐认可 了专利侵权诉讼中被告应该可以提出无效

抗辩的学说
：

？一方面 ，专利权无效的请求要另行提起无效诉讼 ，
实际上是

要求当事人的同一诉求要经过两个诉讼程序才能够确定
，
增加 了 当事人的

负担
；
另
一

方面
，
机械性地执行特许厅与法院的权限分工将

一个程序能解决

？ 参见ＢａｒｄｅｈｌｅＰａ
ｇ
ｅｎｂｅ ｒ

ｇ ： Ｕｔｉｌｉｔ
ｙＭｏｄｅｌＰ ｒｏｔｅｃｔｉｏｎｉｎＧｅｒｍａｎ

ｙ ，
网 址

：
ｈｔｔ

ｐ ：
／／ｗｗｗ ．

ｂａｒｄｅｈｌｅ ． ｃｏｍ／ｕ
ｐ

ｌ ｏａｄｓ／ｔｘ
＿

ｔ
ｏｃｏ３ｂａ ｒｄｅｈｌｅ

＿

ｆｉ ｌｅｓ／Ｕ ｔｉｌｉ ｔｙ＿ｒａｏｄｅ ｌ
＿ｐ

ｒｏｔｅｃｔｉｏｎ＿Ｇｅｒｍａｎ
ｙ

．

ｐ
ｄｆ

， 
２０ １６＾

－

１ １

月 访 问 。

？ 无效抗辩学说在 曰 本也 叫 当 然无效说
，
即发 明 专利如果存在 欠 缺新颖性 等重大 明 显瑕

疵 的
，
应 当 认为 其 当 然无效

，
代表性观 点 参见 ［

曰
］ 中 山 信 弘

： 《 工業 所有榷 法 》 （ 上 ？ 特 許法 ［ 第

二版
］ ， 第 ４ １

８ 页
）

；
［
日

］
田 村善之

： 《特 許侵害 訴訟 公 知 技術乃 抗 弁 ｔ 当 然無 効０ 抗

弁》 ，载 《特 許研 究 》第 ２ １ 号第 ４ 页
； ［

日
］ 中 島 和雄 ： 《侵害 訴訟 （

二扫 （于 冬特 許無効 抗 弁 ． 再

考 》 ，载 《知財管理 》 第 ５０ 卷 第 ４ 号
， 第 ４８９ 页 。



清华知识产权评论
（
２０ １ ７ 年第 １ 辑 总第 ２ 辑

）

的问题要求完成两个程序是不恰当 的
，
这还造成 了案件审理的拖沓延迟 。

在不违背设置特许厅的 目 的之范 围
，
应 当承认受理侵权诉讼的法院？可 以

对专利权的效力作出判断 。
？

２０００ 年
，

日本最高法院在富士通与美国德州公司关于半导体集成电路

基本专利
一

案 （简称
“

年瓜匕
一

，

Ｋｉ ｌｂｙ 案
”

） 中肯定了东京高等法院的开创

性判决 。 该判决认为 ：

“

本件专利明显存在无效理由 ，
可以切实的预见其专

利权如果被请求进入无效审判将确定地被认定为无效
，
因此基于该专利权

的停止侵权和损害赔偿等请求如果准许的话是不适当 的……从而
，
即使在

专利无效审决确定之前
，
审理专利侵权诉讼之法院

，
于其审理结果认为该专

利权存在明显的无效理由时
，
基于该专利权的停止侵权

、
损害赔偿等请求 ，

除有特殊情形外
，
应认为是权力滥用而不予支持 。

”
？
自 此

，
日本最高法院在

Ｋｉｌｂｙ 案将法院在专利侵权诉讼 中可 以审理无效抗辩的理论变成了判例 。

允许侵权诉讼中的被告提出专利无效抗辩为迅速有效地解决侵权纠纷起到

明显的促进作用 。 短短两年内 日 本采纳无效抗辩的案件激增 ，而且理由实

际上并不仅限于
“

明显无效
”

的情形
，
有的法 院连是否与在先发明相 同 、是

否欠缺创造性这种需要较高专业技术判断的无效理由 也加以采纳 ，
有 的判

决与无效审判的结果产生 了冲突 。
？

为进一步推进知识产权战略 ，
日 本在进行

一

系列改革的 同时 ， 于 ２００４

年 ６ 月 修改《专利法 》增加 了第 １０４ 条之 ３ 第 １ 项
，
明确 了无效抗辩并规范

？ 在 ２００５ 年东京知 识产权高 等 法院 成立之前 ，
依据《 日 本民 事诉讼 法》第 ６ 条 的 规定

，

包

括专利侵权 案件在 内 的技术性知识产权 民事案件的 管辖实际 上 已 经相对集 中 ， 即
一

审 由东京 、大

阪地方法院 跨 区审理 ，
二审 由东京高等法院审 理 ，

而 后者正是直接 受理专利无效诉 讼
一

审案件的

专属管辖权 法院 。

？ 本段关于 日 本无效抗辩讨论 的介绍参见飯村敏明 ： 《 ７
■

口
一

？ 氺 ｖ 卜 ７
—

夕 時代
（

二

ｆｃ ｌｆ Ｓ 特許侵害 訴訟
一我和国 ？＆侵害 訴訟

｛
二妇 （ 十 ？＆ 特許無 効 ￡０ 抗弁 旮 中 心 ｔＬ＿ Ｔ》 ，

资料来 源 于 曰 本 软 件 信 息 中 心 ＳＯＦＴＩＣ 网 站 ： ｈｔｔ
ｐ ： ／／ｗｗｗ ．ｓｏｆｔｉ

ｅ ，ｏｒ ．

ｊｐ／
ｓ
ｙ
ｍ
ｐ
ｏｓ

ｉ
ｕｍ／ ｏｐ

ｅｎ
＿

ｍａｔｅｒｉａｌ ｓ／ ｌＯｔｈ／
ｊｐ
／ ｉｉｍｕｒａ－

ｊｐ
．

 ｐ
ｄｆ

，
２０ １６

年 １ １月 访 问 。

？ Ｋｉｌｂ
ｙ 判 决 由 东京高等裁 判所于 １９９７ 年作 出 ，并于 ２０００ 年 （平成 １２ 年 ） 得到 最高裁判

所的 确 认
；
参见平成 １０ （ 才

）
３６４ 債務不存在確 認請求事件 、乎成 １２ 年 ４ 月 １ １ 日 最 高裁判 所第 三

小法廷 （
二 上告審判 決 。

⑩ 参见 曰 本首相 官 邸文件 ： 《
侵害訴訟 ｔ

；：扫行冬 無効Ｏ 判断 ｔ 無効審判 （ ７） 鬨係等 ｔ Ｃ 関 １
■

易

現状ｔ課趙 》 ，
网 址 ：

ｈｔｔ
ｐ ：
／／ｗｗｗ．ｋａｎ ｔｅ ｉ．

ｇ
ｏ ．

ｊｐ／ｊｐ／
ｓ
ｉ
ｎ
ｇ

ｉ／ ｓｉｈｏｕ／ ｋｅｎｔｏｕｋａｉ／ｔｉｔｅｋｉ／ｐ
ｃ／ｒｏｎｔ ｅｎｌ ．

ｐｄｆ ，

２０ １ ６ 年 １ １ 月 访问 。

７８
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其适用 （ 随后修改的实用新型 、外观设计和 商标法 中相关条款也明确适用

无效抗辩条款 ） ：

“

在有关侵害专利权或独 占实施权的诉讼中 ， 如果认为该

专利权应当依专利无效审判程序判定为无效时 ，专利权人或独 占实施权人

不得对被告方行使其权利 。

”

同时 ， 为避免当事人滥用无效抗辩 、 有意拖延

专利侵权诉讼 ，
第 １０４ 条之 ３ 第 ２ 项规定 ：

“

依前项提出无效抗辩主张 的 ，如

果法院认为其以不 当延滞诉讼为 目 的
，
则可依 申 请或依职权裁定予 以 驳

回 。

”

这一规定是为 了防止当事人动辄主张无效抗辩 ，
反而造成专利权保护

的延迟 。 日 本《专利法 》 明文规定 民事案件审理法院可以接受专利权无效

抗辩 ，
这突破 了采取二元制的大陆法系 国家和地区

一般只有行政或准司法

机构才能判定知识产权效力 的传统 ，
开创了 民事法院对知识产权效力进行

司法认定的先河 。 但是 ，
日 本的这一规定并不是从民事法院可 以直接宣告

专利权无效的角度 ，而是从民事法院不支持专利权人诉讼请求的角度来规

制 的 ，
巧妙地回避了二元制 中 司法与行政机关 的职能分工问题 。 在这

一

折

中的方案提 出之后
，
日本进

一

步采取措施减少专利无效审判和无效抗辩双

轨制可能的 冲突 。 ２００５ 年 ４ 月 １ 日成立了东京知识产权高等法院 ，统
一

审

理技术性知识产权民事案件 的二审和无效审判案件一审 。

另外
，
侵权诉讼 中法院采用无效抗辩后在实践中存在两种可能的情形

：

其
一

，
法院经审理不接受无效抗辩的理由

，
认定专利权应当有效而支持原告

诉求 ，但随后在无效审判 中该专利被判决无效 ；其二 ，
法院经审理接受了无

效抗辩理由 ，
认为专利权应当无效而对原告请求不予支持 ，

但随后该专利权

在无效诉讼中却仍然被维持有效 。 那么
， 如何解决这两种侵权诉讼结果与

无效判决可能产生的冲突 ？ 根据 日本《 民事诉讼法 》第 ３３８ 条第 １ 款第 ８ 项

的规定
，
民事案件据以判决的行政决定被依法修正 的

，
该民事案件可 以提起

再审 。 这一规定直接关系到 上述第
一种情形下 的冲 突可能带来的再审 问

题。 为此 ，
日本《专利法 》在 ２０ １ １ 修改时增加 了第 １ ０４ 条之 ４ 对可能发生 的

再审进行了限制 ，
即

“

侵权诉讼判决生效后 ， 当事人不得以无效审判 中权利

被判决无效为 由提起再审
”

。 至于第二种情形 ，
因为本身不属于

“

民事案件

据以判决的行政决定被依法修正
”

的情形
，
并不能提 出再审 。 结合这两种

情形看
，
目前 日本在专利权效力判断这

一

问题上
，
应当是审理侵权民事案件

的法院之判决最具有权威性 ，但是 由 于所有技术性民事案件的上诉审法院

与审理无效诉讼的法院都是东京知识产权高等法院 ，

且通常该法院对涉及
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同
一专利有效性的案件之审理都是 同

一个合议庭
，
因此现实 中 同一法 院作

出相反判决几乎没有可能性 ，侵权与确权诉讼结果的冲突仅是理论上的 。

日本的这
一

折中方案基本上被中 国 台湾地区全盘借鉴 ，
不同 的是 中 国

台湾地区是通过专门另行立法来实施该方案 ，
而不像 日 本一样逐一修改相

关立法 。 中国台湾地区的这
一

立法与 日本各部工业产权法的修改 目 的实质

相同
，而且范围扩大 （ 即在刑事诉讼中也准用无效抗辩 ） 。

？ 另外 ， 中 国 台湾

地区与 日本一样 ，
在法律通过后即成立了知识产权专门法院 （ ２００８ 年 ） 。

三 、 中国的专利侵权与无效诉讼现状

（

一

） 中国专利侵权诉讼状况

目前中国法院受理的专利纠纷案件包括民事 、行政和刑事诉讼 。 根据近些

年的统计数据 ，专利民事案件占全部专利纠纷案件的 ９０％ 以上且有逐年增加的

趋势 。
＠
（见下表 ）

尽管如此 ，
根据最高人民法院历年发布的 《中 国法院知识产权

司法保护状况》 ，
我国专利民事案件数远低于同期的著作权 、商标民事案件 。

中 国专利侵权诉讼状况表

年度
一

审新收专利民事案件 一

审新收专利行政案件 假冒专利罪判决案件

２０ １ ０ ５７ ８５ ５ ５ １ ２

２０ １ １ ７８ １ ９ ６５４ １

２０ １２ ９６８０ ７ ６０ ６３

２０ １ ３ ９ １ ９５ ６９７ １

２０１４ ９６４８ ５ ３９ １

数据来源 ： 《 中国法院知识产权司法保护状况》 （
２０ １ ０￣ ２０ １４ 年 ） 。

＠ 中 国 台 湾地 区
“

智 慧财产 案件审 理法
”

（
２００７ 年 制定 、

２０ １４ 年修 正 ） 第 １６ 条
（
撤销

、废止

原 因 之判 断 ）规定 ：

“

当 事人 主张或抗辩知识产权有应撤销 、废止之原 因 者 ，
法院应就其主张或抗

辩有无理由 自 为 判 断 ，
不适 用 民 事诉讼 法 、

行政诉讼 法
、 商标 法 、

专利法 、植 物 品 种及种苗 法或其

他法律有关停止诉讼程序之规定 。 前项情形
，

法院 认有撤销 、废 止之原 因时
，
知识产权人于该 民

事诉讼 中不得对 于他造主张权利 。

”

该法第 ３０ 条 （准用 规定 ）
规定

：

“

第 十 六条 第一项规定
，
于审

理第二十 三 条案 件或其附带 民 事诉讼 时 ，
准用 之 。

”

？ 参见最高人民法院 网站 ： 《 中 国 法院知识产权司法保护状况 （
２０１０

￣

２０１４
） 》 ，
载 ｗｗｗ ．ｃｏｕｒｔ ，

ｇ
ｏｖ ．ｃｎ

，
２０１６年 １ １月 访问 。

８０
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另外
，
根据 《 中 国专利侵权诉讼状况研究报告 （

１９８５￣２０ １ ３
 ） 》 ， 中 国的专

利侵权案件在报告涉及的期间总数不超过 ２ 万件
，
而且分布不平衡。 专利侵

权诉讼一审案件受理数量以 省级行政区划排行依次为 ： 广东 、浙江 、江苏 、上

海 、北京 、
山东 、河南 、 四川 、湖南 、福建 ；

在受理专利侵权诉讼的
一审法院 中 ，

广东省广州市中级人民法院的受理量最高 ，
占 比高达 ２ １ ．３２％ ，

比排名第二的

浙江省宁波市 中级人民法院 （
８ ． ４７％

） 高 出近 １３ 个百分点
；

接下来是上海市

二中院 （
６ ． ０１ ％

） 、
上海市

一

中院 （
５

．
７３％

） 、 浙江省杭州市 中院 （ ５
．５６％ ） 、江

苏省南 京市 中 院 （
４． ５９％

） 、 北京 市二 中 院 （
４％

） 、 浙 江省 金华 市 中 院

（ ３ ．７４％） 、浙江省温州市 中 院 （ ３
． ７％） 、和北京市

一

中院 （２ ．７８％） 。 笔者认

同该报告的分析 ：该榜单排名基本上与各个地区经济发达程度及经济增长质

量正相关
，
珠三角和长三角显然是我 国经济发达区域 ，也就成为专利侵权诉

讼多发地 。

尽管专利侵权案件在中 国知识产权案件中 的绝对数量不多
，
但 由于其中

的
一些重大的 、复杂的 、有争议的专利案件 ，尤其是侵权民事诉讼与无效行政

确权程序交叉的案件 ，
通常涉及相关领域的重要企业或者是涉外当事人 ，使

得这类案件的审理过程及判决 的社会关注度高 、影响范 围广 。 根据 ２０ １ ４ 年

全国人大常委会执法检査组 《关于检查专利法实施情况的报告》 ，

？除 了专利

质量低 、运用率低外 ， 中 国 的专利维权存在时间长 、举证难 、成本高 、赔偿低等

问题长期以来为各界所垢病 。 这里
，

“

周期长
”

的一个基本原因 ，与中 国专利

制度中的机制设置问题造成的侵权诉讼与无效程序的纠缠 、循环有关 。

（
二

） 专利循环诉讼及侵权 、无效程序交叉问题

根据现行《专利法 》第 ４５ 、４６ 条的规定 ， 目前中 国的专利无效只能向专利

复审委员会提出请求
；

不服专利复审委员会的决定 ，
可 以 向人民法院起诉 。

＠

由于 目前受理对专利无效决定不服提起之诉讼的北京知识产权法院属于 中

级人民法院 的级别 ，
此类案件的二审应 当上诉到北京市高级人 民法院 。 因

此
，
理论上 ，

在中国对专利有效性提出 的争议可能需要一个在专利复审委员

？ 参见《 中华人民共和 国全 国人 民代表大会常务委 员 会公报 》２０
１４ 年第 ４ 期 。

？ 根据最新的诉讼 管辖划 分 ，
不服专利 无效决定的 向 北京知识产权法院起诉

；
参 见全 国人

民代表大会常务委 员 会《 关于在北京 、上海 、广 州 设立知 识产权法 院的 决定》 （ ２０ １４ 年 ８ 月 ３ １ 曰 ）

第 ２ 条第 ２ 项
：

“

不服 国务院 行政部 门 裁定或者 决定而 提起 的第 一 审 知识产权授 权确权行政 案

件 ， 由北京知识产权法院 管辖 。

”

８１
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２ ０

１ ７ 年第 １ 辑 总第 ２ 辑
）

会进行的准司法程序和北京市中级 、高级两级人民法皖进行的司法程序 。 另

外
，
根据中 国的 《行政诉讼法》第 ５４ 条的规定 ，

法院对具体行政行为要么维

持 ，
要么撤销令其重作 ，

而 《专利法》则没有任何相关规定 ，
因此

，
法院即使认

为专利权应当无效也只能判决由专利复审委员 会另行作出 决定 。 由于司法

程序不能直接作出专利权无效的判决 ，
理论上如果当事人对专利复审委员会

另行作出的决定仍可以提起新的行政程序 ，
从而将争议的解决推入新一轮程

序循环
，使争议解决时间进

一步加长 。

显然 ，
这一专利无效程序的设置 ，使相关当事人付出 的成本过高

，
不利于

专利确权纠纷的解决
；

尤其是与专利侵权纠纷的交叉 ，
更使得整个程序延拓 ，

不仅使当事人的权利义务长期处于不确定状态 ，而且也耗费 了大量的公共资

源 。 本来 ，
相对于

一般民事诉讼而言 ，专利侵权民事案件由 于涉及证据及财

产保全 、专家鉴定 、侵权审计等环节 ，诉讼周期就偏长 ， 如果再卷人无效诉讼

而中止侵权诉讼程序 ，案件的结果更是遥遥无期 。 更糟糕的是 ，这
一

程序可

能被当事人不 当利用来作为拖垮对方的诉讼策略 。

事实上
，
国 内很多研究者都认识到这种知识产权无效程序是一种特殊的

类似民事诉讼的程序
，
专利复审委员会在无效宣告程序中扮演的角色是准司

法机构 。
？ 中国的知识产权界也很早就提出 了相应的方案 ， 比如中国社会科

学院知识产权中心即提出将专利复审委员会对专利无效宣告请求的审理视

为类似民事
＇

诉讼的程序 ，将其裁决视为
一

审判决 ，
直接上诉到北京市高级人

民法院 。
＠ 这些观点 和建议被 ２００８ 年通过的 《 国家知识产权 战略纲要 》 吸

收
，
明确将

“

探索建立知识产权上诉法院
”

列为战略实施的举措之一 。 但是
，

随着中 国知识产权战略的推进 ，
改革所遇到的问题之复杂程度超出 了 当时的

设想 。 笔者看来
，
目前北京 、上海 、广州知识产权专 门法院的设置及其运行

，

实际上是结合国家知识产权战略和司法改革进程而进行的试点改革 。 当然 ，

北上广知识产权专门 法院的设立有利于技术性知识产权案件的集中管辖和

审判的专业化 ，
而且在 ２０ １４￣ ２０ １ ７ 这三年的运行测试阶段 ，

这三个知识产权

？ 参见北京市 高级人 民法院 知识产权庭 ： 《 专利／商标确权纠 纷解决机制 的 问题研 究 》
，

载

《法律适用 》２００６ 年第 ４ 期
，
第 １４

￣

１ ７ 页 。

＠ 参见 中 国社会科学院知识产权 中 心著 ： 《 中 国 知识 产权 保护体 系 改革研究 》 ，
知识 产权

出版社 ２００８ 年版 。
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专门法院将试行
一

系列司法改革措施 ， 同时也包括今后中国知识产权高级专

门法院制度建设所需要配套的
一些措施

，
比如技术调査官制度 。

根据现有立法和实践 ，
此次设立的北京知识产权法院并无权直接变更专

利复审委员会的决定 ，
也未能化解专利侵权与无效程序二元制可能带来的循

环诉讼问题 。 不过
，
最近最高人民法院通过的关于 《行政诉讼法 》 的司法解

释 （法释 〔
２０ １ ５

〕
９ 号 ） ，

有望从另
一角度切人对此加 以规制 。 根据该解释第 ３

条第 １ 款第 ９ 项的规定 ，
如果行政诉讼标的已 为生效裁判所羁束的

，

已经立

案的行政案件应当裁定驳回 。 这样 ，如果
一

件专利 的无效宣告请求走完专利

复审委员会一北京知识产权法院一北京市高级人民法院的
一轮程序后被发

回复审委重审 的 ，
对重新作出 的复审决定又起诉的 ，

可能被北京知识产权法

院直接驳回 。 另外 ，
除了２００１ 年最高人 民法院 出 台 的司法解释 （后文详述 ）

规定了侵权与无效交叉时法院是否中止侵权诉讼程序的
一

些情形外 ，
２０ １６

年 ３ 月 ２ １ 日 最高人民法院颁布 了 《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律

若干问题的解释 （
二

） 》 ，

？其中也增加了
一些民事与行政程序的衔接措施以

尽量避免可能的冲突 ，
如第 ２９ 、

３０ 条 。 我们看到 ，
这一新的司法解释尽管对

民事 、行政两个程序同时进行或交叉如何处理并没有大的突破 ， 即各种情形

的处理方式还是与之前的司法解释？
—

样 ， 但是 ，
与之前的规定模糊相 比

，
新

的司法解释进一步从法律适用的角度明确要求审理专利侵权案件的法院尽

量避免对同一专利 的效力作出与专利复审委员会的生效决定相左的裁判
，
或

者中止与之相冲突的民事判决 、调解书 的执行 。

（
三

）
专利侵权诉讼中被告提出 无效的情况

１ ． 专利侵权诉讼中被告通常采用的抗辩理由

中 国的专利侵权民事纠纷大多数是诉前和解或以诉中调解结案的
，
这也

是各国专利侵权纠纷各方当事人通常选择的方案 。 照此推论 ，
双方坚持争执

持续到侵权诉讼阶段的 ，
被告提出专利无效宣告请求的 比例应当较高 ；

然而
，

已有的实证研究结果并不支持这
一推论。

？ 参见法释 〔２０ １ ６ 〕 １ 号 。

？ 法释 〔
２００ １

〕
２１ 号 （ 于 ２０ １ ５ 年以 法释

〔
２０ １ ５ 〕 ４ 号 修 正

） 第 ８ 条至第 １ ２ 条对 专利 侵权诉

讼 中 被告在答辩期请 求宣告 涉案 专利权无效 的
，
人 民 法院是 否 中止侵权诉 讼根据不 同 情形作 了

弹性规定
——对发明 专利而 言 ，法院

‘ ‘

可 以不 中止诉讼
”

。
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比如
，
有研究者对搜集到 的北京和上海市近五年 （

２００９￣ ２０ １４ 年 ） 专利

侵权案件的一审判决进行了分析 ，其中得出 的
一些数据值得我们思考 。 根据

该分析
，
从一审判决结果看 ，

北京专利侵权案件原告的胜诉率为 ７６％
，
上海

原告的胜诉率将近 ７０％
，
而这两个地方专利侵权案件的二审维持率都在

９０％ 左右 。 也就是说 ，争讼到法院 的专利侵权纠纷 ，大多数是被告的确侵犯

了原告的专利权。 在判定不侵权的案件中 ，
无论是在北京还是上海 ，

７０％ 左

右都是因为被控侵权产品未落人原告专利权的保护范围
；
其他的不侵权原因

还有现有技术抗辩 、未证明存在侵权行为以及先用权抗辩等 。 北京和上海的

数据都显示 ，专利侵权案件中 ，
只有 ２０％ 左右的被告会针对涉案专利提出无

效宣告请求 ，
而最终因专利被无效而判定不侵权的 ，仅在北京法院判定的不

侵害发明专利权的案件中 占 ２
．
４％

。
？

从以上数据看 ，
在专利侵权诉讼中提出专利无效宣告请求 、最终因专利

被无效而判决不侵权的案件仅发生在发明专利案件中且数量很少 。 考虑到

北京上海的专利侵权案件中外观设计和实用新型案件占 了大半 ，而中国的外

观设计和实用新型专利历来因为不经过实质性审査而被批判为
“

问题专利
”

甚至
“

垃圾专利
”

，
这种在专利侵权诉讼 中提出无效宣告请求比例极低显得

十分怪异 。 我们看到 ，
北京法院审理的实用新型专利侵权案件中 ６６

．
７％ 被判

侵权 ，外观设计专利侵权案件中将近 ９０％ 的案件被判侵权 ，
在剩下的不侵权

案件中也并没有被告提出过无效抗辩 。 这
一现状

，
可能与外观设计和实用新

型案件中 的被告多是经销商 、个体户有关 。 这类被告基本没有能力启动和应

对专利无效宣告程序
，
基于诉讼成本等考虑

，
直接承认侵权负担较少的赔偿

，

或者作不侵权 、现有技术 、先用权等抗辩更合适 。

２
． 专利侵权案件中法院对被告提出无效的处理

在专利侵权诉讼中 ，
被告是否可以直接以专利无效作为 自 己 不侵权的抗

辩理由 ？ 对此中国 已有的法律法规 、
司法解释中并无明确 的规定 。 实践中法

院的一般处理方式是不直接受理无效抗辩并对其进行判决 ，
而是告知被告依

法另行提起专利无效宣告程序 。 不过
，

北京的法院也 曾有过例外的处理方

式
，
即直接对被告提出 的专利无效抗辩作出答复并直接判决专利权无效 。 比

？ 参见高荣英
： 《
北京市专利侵权案件数据分析报告 》 ，

载
《
上 海市专利侵权案件大数 据分

析报告》 ，资料来源于知产力 网站 ： ｈｔｔ
ｐ ： ／／ｗｗｗ ． ｚｈｉｃｈａｎｌｉ ．ｃｏｍ

，２０ １
６ 年

１ １ 月 访问 。
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如 ，
北京一中 院 （ 北京知识产权法皖前身 ） 在其 （

２００４
）

—

中行初字第 ５７５
、

７４２
、
７６９

、
７７０ 号判决中 ，

北京市高级人民法 院在其 （
２００３

） 高行终字第 ６ １ 号

判决中都曾有过此尝试 。
？ 但是 ，在此之后中国的法院对在专利侵权诉讼中

直接审理无效抗辩并判决权利无效变得十分谨慎 。 比如 ，
笔者在 ２０ １ ５ 年 １２ 月

１ １ 日在
“

北大法意 网
”

数据库中检索
“

专利侵权
”

案例时
，
９３４６ 个搜索结果中仅

有一件法院直接对被控侵权人的
“

专利无效抗辩
”

给 出答复 ：

“

被告称原告专利

无效 ，但并未提供相应证据证实 ，

且专利有效与否为国家相关行政机关审查范

围
，并非法院审査内容 ；

因此对被告称原告的专利无效抗辩不予支持 。

”？

总的来说 ，
由 于法无明文规定

，
法院倾坷于避免对可能介人行政权力 范

围的诉求进行审理 。 北京市高级人民法院在其发布的 《专利侵权判定指南》

（ 京高法发 〔
２０１ ３

〕
３０ １ 号 ） 中 以第 ６ 条规定了

“

专利权有效原则
”

，
即在权利人

据以主张的专利权未被宣告无效之前 ，其权利应予保护 ，
而不得以该专利权

不符合专利法相关授权条件 、应予无效为由 作出裁判 。

尽管如此 ，
自 ２００８ 年国家知识产权战略明 确知识产权保护 以 司法为主

导之后
，

法院也在尝试一些变通的方法 。 比如 ，
根据北京市高级人民法院知

识产权庭的统计 ，
２００９年以来专利确权案件逐年增多 （ 发明专利无效案件 占

４５％
，
实用新型和外观设计分别 占 ４０％ 和 １５％ ） ，北京市两级法院在专利确

权案件中司法审查职能不断强化
；
２０ １ ３ 年

，
有 １ ５％ 的专利复审委员会关于专

利无效宣告的决定被北京两级人民法院在司法审查中撤销 。 近年来
，
北京市

法院还不断加强对专利授权实质性条款的审査力度 ，
在一些有争议的重大问

题上敢于提出意见 。 例如 ，
通过审理 （

２０ １２
）高行终字第 ８３３ 号北京万生药业

有限责任公司诉专利复审委员会 、第一三共株式会社发明专利权无效行政纠

纷案和 （
２０ １２

）高行终字第 １７５４ 号新曰铁住金不锈钢株式会社诉专利复审委

员会 、李建新发明专利权无效行政纠纷案 ，
分别对医药化学领域

“

马库什权利

要求
”

的修改和创造性判断方法 、涉及化合物及化学混合物和组合物创造性

判断方法进行了探索 ，有效履行了 司法审查职能 ，
明确 了裁判标准 。

？ 当然 ，

？ 参 见喻辉 ： 《浅议专利权无效作为 专利 侵权诉讼
一种

“

新
”

的 抗辩事 由 》 ，
载 《 法制 与 经

济 》２０ １ ３ 年第 １ １ 期 。

？ 参见广州 市 中级人 民法院 （ ２００４ ） 穗 中法 民三 知初 字第 ２６７ 号 。

？ 参见北京市高级人 民法院知识产权庭
： 《 北京市法院 ２０１ ３ 年 专利授权确 权行政案 件审

判状况》 ，载 《 中 国 专利 与 商标 》２０丨５ 年第 １ 期 。
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由于无效案件中涉及的专业技术问题比较复杂 、专业性强 ，
法官在单个案件

中付出的时间和精力较大
，
这也给北京市法院带来了很大的压力

；
建立高级

别的知识产权专 门法 院
、
加强技术调查官等审判辅助人员 的配备等呼声 日

髙 。
？

近年来 ，
在一起侵害实用新型专利权纠纷申请再审案中 ，

最高人 民法院

审查认为 ，
准确界定专利权的保护范围 ，

是认定被诉侵权技术方案是否构成

侵权的前提条件 ；
如果权利要求的撰写存在明显瑕疵 ，

结合涉案专利说明书 、

本领域的公知常识以及相关现有技术等 ，仍然不能确定权利要求中技术术语

的具体含义 ，
无法准确确定专利权的保护范围的 ，

则无法将被诉侵权技术方

案与之进行有意义的侵权对比 。 原告的专利权属于
“

保护范围明显不清楚
”

的情形
， 因此不应认定被诉侵权技术方案构成侵权 。

？ 从这一裁定看 ，
最高

人民法院实际上对涉案专利 的有效性进行了审查 ，只不过在陈述理由 时通过
“

不保护无法保护 的权利
”

的方式谨慎回避了对权利效力 问题的直接表态 。

这一判例在
一

定程度上体现了 中 国最高审判机构近年来对与行政程序交叉

的知识产权民事纠纷应如何进行实质性解决的政策导向 。

３ ． 无效宣告程序启动后侵权诉讼是否 中止的问题

在专利侵权诉讼中如果被告提出专利无效宣告请求如何处理？ 对此最

高人民法院分不同情形作出 了
一系列弹性规定

：

？

（
１

）侵犯实用新型 、外观设计专利权纠纷案件的被告请求 中止诉讼的 ，

应当在答辩期 内对原告的专利权提出宣告无效的请求 。

（ ２ ）人民法院受理的侵犯实用新型 、外观设计专利权纠 纷案件 ，
被告在

答辩期间内请求宣告该项专利权无效的
，
人民法院应当中止诉讼

，
但具备下

列情形之一的 ，
可 以不中止诉讼 ：①原告出具的检索报告或者专利权评价报

告未发现导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由 的 ；
②被告提供的证

据足 以证明其使用的技术已经公知的
；
③被告请求宣告该项专利权无效所提

供的证据或者依据的理由 明显不充分的 ；④人民法院认为不应当 中止诉讼的

？ 参见吴汉东 ： 《 中国 知识产权法院建设 ：
试点 样本与基本走 向 》

，
载《 法律适用 》２０１ ５ 年第

１
０ 期 。

？ 参见最高人 民 法院
（
２０１２ ） 民 申 字 第 １５４４ 号 民 事裁定 。

？ 参见最高人民 法院 《 关 于审理 专利 纠 纷案件适用 法律 问题 的若干规 定》 ，

法释
〔
２００ １

〕
２ １

号 、法释
〔
２０

１
３

〕
９ 号

、
法释

〔
２０１ ５

〕
４ 号

，
第 ８ 条至 第 １２ 条。
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其他情形 。

（ ３ ）人民法院受理的侵犯实用新型 、外观设计专利权纠纷案件 ，
被告在

答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的 ，
人民法院不应当中止诉讼 ，但

经审査认为有必要中止诉讼的除外 。

（
４

）人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会

审査维持专利权的侵犯实用新型 、外观设计专利权纠纷案件 ，
被告在答辩期

间内请求宣告该项专利权无效的 ，
人民法院可以不 中止诉讼。

（
５

）人民法院决定中止诉讼 ，专利权人或者利害关系人请求责令被告停

止有关行为或者采取其他制止侵权损害继续扩大的措施 ，并提供了担保 ，
人

民法院经审査符合有关法律规定的 ，
可以在裁定中止诉讼的同时

一并作出有

关裁定 。

从以上规定来看 ，

一般来说 ，
在侵权诉讼 中如果经过某种实质性审查的

专利权被请求宣告无效
，
法院一般不中止审理 。 事实上根据前文提到的对北

京上海两地法院的案例调査结果
，
在被告提出 无效的专利侵权案件中

，
也只

有不到 １ ０％ 被法院裁定中止 。

另外 ，根据中国的 《民事诉讼法》 （ ２０ １ ３ 年版 ）第 １ ５０ 条的规定 ，裁定 中止

的事由包括
“

本案须以另案结果为依据 、而另案未审结
”

。 但是 ，专利无效宣

告程序及其相关司法审查的行政诉讼之结果是否属于专利侵权诉讼所必需

的依据 ？ 对此 ，
无论是 ２０ １ ５ 年最高人民法院关于 《 民事诉讼法》适用的司法

解释
，
还是《专利法 》适用的系 列 司法解释均没有明确规定 。 因此 ，

迄今为

止
，专利侵权诉讼和专利无效诉讼程序交叉时 ，

法院是否裁定中止侵权诉讼

以待无效诉讼的结果 ，仍然没有定论 ，这种不确定性显然不利于鼓励被告积

极提起专利无效宣告程序 ，
从而起到过滤问题专利 、提高专利质量的作用 。

四 、 中国专利侵权诉讼中引进无效抗辩规则的建议

（

一

） 引进无效抗辩规则的必要性

如上所述
，
域外经验表明 ，

虽然专利权的本质是私权 ，但由于其是典型的

无形财产 、技术性极强
，
在权利范 围界定方面需要专门的专业技术人员协助

，

因此负责专利行政管理工作的行政 、准司法机关的授权确权法定程序成为世
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界各国专利制度的必备内容 。 但是 ，
在实践中 由于多种原因

，

已 经被授予专

利权的发明创造不可能都符合《专利法 》规定的实质要件 。 为保证专利 的质

量
、
纠正专利局和专利复审委员会工作 中 的疏漏和失误 ，

必须建立专利无效

宣告制度 ，
以免不合格的专利权之行使损害他人合法利益和社会公益 。 目前

中 国 的专利侵权诉讼中被告不愿意提起专利无效宣告程序 ，
在一定程度上反

映了现有的制度设计存在
一定的问题因而不能达到其 目 的 。 比较其他法域

的经验
，
我们发现除了在中 国要走完

一套专利无效宣告程序 ，
不仅需要多走

过一道行政诉讼程序 （北京知识产权法院 ） ，
而且终审的法院 （北京市高级人

民法院 ）层级比别的国家低 ，
不利于树立专利 权判定的司法权威 。 前面介绍

的美国
、
德国 、 日本各种模式都有其可取之处 ，但毕竟 国情不同

，难以完全照

搬 。 相对而言
，

日 本既在侵权诉讼中允许无效抗辩 ，
又不明确法院直接宣告

权利无效的经验值得考虑 。

明确侵权诉讼中可采纳专利无效抗辩并不违背中 国行政 、司法职能划分

的传统 。 专利权本身作为私权
，
专利行政管理机关的审查并不是行政许可

，

而专利复审委员会的无效程序带有明显的准司法性 ，专利权有效与否的决定

最终也是要经过法院的司法审查来判决的 。 因此 ， 即使法院采纳专利无效抗

辩并据此作出判决在实质上属于对专利权效力的判断行为 ，也符合专利权效

力判定的司法终局原则
，
而且

，
由于无效抗辩无须像无效宣告程序一样可能

经过几轮循环 ，
原被告双方的权利义务关系可以通过民事案件的两审终审制

即可得以 明确
，
大大提高 了司法效率 。 引人专利无效抗辩也有利于统一司法

尺度 、减少不确定性 。 比如现行司法实践中法院遇到被告提出专利无效宣告

请求时在是否中止诉讼方面做法不
一

，
法官的 自 由裁量权大不利于当事人建

立合理预期 ，
也容易被指为滥用或推倭 。

（
二

）
侵权诉讼中 引入专利无效抗辩的路径

在专利侵权诉讼中引人专利无效抗辩 ，可以在不动摇 目前为止中 国司法

与行政机关的职能分工 （而这正是知识产权专门上诉法院设置的改革难题 ）

的前提下
， 简化诉讼程序 ，

提高审判效率 。 尽管如此 ，
从专利无效抗辩制度产

生和发展的域外经验来看 ，
这一制度的运行与知识产权侵权上诉案件和无效

案件由同
一

专 门法院管辖息息相关 。

就中 国 目前的国情而言 ，
应当如何引人专利无效抗辩呢 ？ 简单的路径是

直接颁布立法或司法解释 ，
允许所有具有专利案件管辖权的法院采用无效抗
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辩 （像美国各联邦地方法院
一

样 ） ，但这显然是行不通的 ，仅是这些法院本身的

能力就难以胜任 ，
更何况容易引起各界的质疑 。 笔者认为 ，

引人专利无效抗辩

制度绕不开中国知识产权专门法院的建设问题 ，
应当谨慎研究 、稳妥进行 。

１
． 进一步集中专利侵权案件的管辖

根据最髙人民法院 《关于审理专利 纠纷案件适用法律问题的若干规定》

的规定
，专利纠纷第

一审案件
，
由各省 、 自治区 、直辖市人民政府所在地的 中

级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖 。 最高人 民法院根据

实际情况 ，
可以指定基层人民法院管辖第

一审专利纠纷案件。 不过
，
自 ２００１

年 以来
，
最高人民法院 尚 未指定基层人民法皖审理发明专利案件 。 尽管如

此
， 中国的专利案件管辖权

一直呈现
“

放
”

的趋势 ，据统计 ，截至 ２０ １４ 年年底 ，

全国具有专利 （发明 、实用新型 、外观设计 ） 民事纠纷案件管辖权的中级人民

法院已有 ８７ 个。
？

２０ １４ 年下半年以来 ，随着知识产权专门法院建设速度的加快 ，
统一裁判

尺度 、加强专业化审判成为知识产权司法保护所强调的 目 标
；
尤其是

“

北上

广
”

三个知识产权法院的成立 ，
显示 出 中 国的发明专利等技术性案件的管辖

权开始出现
“

收
”

的迹象。 如果说北京上海因为是直辖市 ， 以前的两个审理

专利案件的法院合并为 目前的知识产权法院影响不是特别大的话 ，
广州知识

产权法院的建立和运行则极有试点作用 。

事实上 ，
广州知识产权法院在尝试集中

“

收
”

回专利案件管辖权时遇 到

的问题是事先没有遇到过的 。 在人大常委会和 最高院的管辖意见推 出之

时
，

？对广州知识产权法皖这
一

真正具有跨区域特点 的专 门法院之设置方案

是将广东全省技术性知识产权案件集中到新设立的广州知识产权法院审理 ，

这未考虑到将实践中受理最多重大疑难知识产权案件的深圳市中级人民法

院的案件转移到广州 后必然涉及的人员 调动资源重整等诸多操作性难题 。

因此
，广州知识产权法院的最终管辖方案是按照 《最高人 民法院关于同意广

东省深圳市两级法院继续管辖专利等知识产权案件的批复 》执行的 ，
即在广

？ 参见《 中 国法院知识产权 司 法保护状况 （
２０ １４ ） 》 ，

２０ １５ 年 ４ 月 发布 。

？ 参见 ２０ １４ 年 ８ 月 ３ １ 日 第十二届全国 人 民代 表大会常 务 委员 会 第 十次会议通 过 的 《关

于在北京 、上 海 、广 州设立知识产权法院 的决定 》 和最 高 人民 法院 《 关 于北京 、 上海 、广州 知识产

权法院案件管辖 的规定 》 （ ２０ １４ 年 １０ 月 ２７ 日 最高人 民法院 审 判 委 员会 第 １
６２８ 次会议 通过 ） 。
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东省 内跨行政区域管辖全省除深圳市以外的专利 、植物新品种 、
集成电路布

图设计 、技术秘密 、
计算机软件第

一审知识产权 民事和行政案件以及涉及驰

名商标认定的民事案件 。
？ 可见

，
在今后的知识产权法院建设进程中 ，

受理

案件的数量
、
法官的素质和经验 、人员 等重组的难度等都是需要考虑的 内容 。

不过
，
即使缺少深圳市的专利案件管辖权 ，考虑到之前最高人民法院在整个

广东省 已经指定了八家中级人民法院审理专利案件 ，
广州知识产权法院将这

些法院的专利案件管辖权收回后的运作经验 ，
对全国范围 内将专利案件管辖

权进一步集中仍具有参照意义 。

笔者认为
，专利无效抗辩在

一定程度上涉及 了对专利权效力 的认定 ，
要

采用美国式的做法
，
即任何 目前有专利案件管辖权的法院均可审理专利无效

请求是不现实 、容易 引起争议的 ，
尤其是一些地方的法院几乎没有审理过发

明专利案件 ，
也缺乏技术辅助人员和专家资源 ，

难以胜任专利权效力判断的

工作 。 最好的办法是像 日本那样先适当进一步集中专利案件的管辖权 （ 曰 本

集中在东京和大阪两个地方法院 ）
，
再赋予这些法院接受并审理专利无效抗

辩的职权。 这首先需要对现有的各个有专利案件管辖权的法院 自 受理专利

案件以来审理发明和实用新型专利纠纷的案件数量做个统计 ，
根据统计结果

在一个大区 （跨省级行政区 ） 内指定
一个法院专属审理该区的发 明专利等技

术性案件 。 跨区法院 、
巡 回法院等试点 目 前也在中 国 司法改革的计划 中

，

？

再加上远程审判科技手段的迅速发展 ， 专利等技术性案件的进
一

步跨区集 中

管辖是具有可行性的 。 比如
，
目前的北京知识产权法院 、上海知识产权法院

可 以突破省级行政区划 ，
逐步扩张到对整个京津冀地区和苏浙沪地区的专利

案件进行管辖
；
其他可能适 当集 中 的还包括西北地 区 、西南地区 、东北地 区 、

东南地区 、中原地区 、中南地区等 。 总之应当根据需要选择一些审理知识产

权案件较多 、审判经验较为丰富 、办案水平相对较高的法院 ，建立跨区的知识

产权专门法院 ，
没有必要

一

定在每个省都设立知识产权法院 。

２ ． 推进中 国知识产权高级法院 的建立

关于中 国是否建立
一

个知识产权专门上诉 （ 高级 ） 法院 ，
是知识产权法

？ 参见 《广东高院发 布关于广州 知识产权法院 履 职 的 公告 》 ，
载 《 中 国 工商报 》２０ １４ 年 １２

月 １
８ 日

。

？ 参 见祁 彪 ： 《跨区 法院未来可期 ？ 》 ，
载

《 民主 与 法制 》
２０ １ ５ 年第 １０ 期 。
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院建设的一个焦点问题
，
也是涉及司法行政职能划分的敏感问题。 我们考察

美国经验 ，

发现 ＣＡＦＣ 是全国所有专利侵权案件的上诉审专属管辖法院 ，
这

与美国的二审法院只审査法律适用问题 、不审査事实问题的民事程序设置相

关 （美国的 民事诉讼由 陪审团对事实进行认定 ，
除非需要对证据是否充分作

出合理裁决 ，
否则法官无权重新审理陪审团的裁决 ） ，

否则一个 ＣＡＦＣ 是难以

负担来 自全国联邦地方法院 的专利侵权案件之上诉的工作量的 。 作为专利

案件的二审法院 （ 日 本是三审终审 ，

二审称为控诉审 、三审为上告审 ） ，
日本

的东京知识产权高等法院依据其民事诉讼法既审理事实也审理法律适用
；
不

过
，
据统计

，
２００４

￣ ２０ １４ 年该院受理的知识产权专利等技术性民事上诉案件

每年在 １００ 件左右
，
考虑到其有几百名的技术调查官和专门委员的辅助

，

？这

一机制能够运行稳定也就不意外了 。

笔者认为
，
在建立知识产权高级法院方面 ，

日本 、台湾地区的经验都可 以

借鉴 ，但都难以全盘复制 。 按照中 国 目前的 《民事诉讼法》 ，
二审法院既要审

理法律适用问题 ，
又要审理事实问题 ，

因此
，
即使按照笔者上述适 当集中发明

专利等技术性案件的管辖 ，
建立几个大区知识产权法院的设想推行 ，

要 由
一

个高级人民法院受理这么多个地区知识产权法院的
一

审案件之上诉 ，
且既审

理法律适用 问题又审理案件事实问题 ， 同时还要承担专利无效宣告决定等准

司法裁决的司法审查工作 ，其可行性是不乐观的 。 另
一方面

，
修改《 民事诉讼

法 》的难度和复杂度不言而喻 ，
而修改 《专利法》等知识产权单行法平均要耗

费 ８￣１０ 年的时间 。

一个变通的办法是像台湾地区
一样

，
通过特别立法 （ 比

如
“

知识产权法皖审理法
”

）将大多数的技术性民事案件的事实审理之重点

放在各个大区拟设的知识产权专门法院身上 ，
减少知识产权高级法院对这些

案件所涉及之事实进行重审的压力 ，使其将精力放在专利无效宣告程序裁决

的司法审查与疑难技术性案件的法律适用 以及二者的协调之上 。

这样
，
最终在北京建立一个全国性的知识产权高级人民法院 ，统

一

受理

各知识产权法院
一审的技术性案件的二审以及专利无效宣告程序裁决的司

法审查 （专利复审委员会的裁决视为
一

审 ） 。 这一全国性的知识产权高级人

民法院 ，
可 以设在北京市高级人民法院 （ 与其的知识产权审判庭整合承担起

？ 相关数据和材料来 自 东京知识产权 高 等 法 院 网 站 ， 网 址 ：ｈｔ
ｔ
ｐ ：／／ｗｗｗ ． ｉｐ

．ｃｏｕｒ
ｔ
ｓ ，

ｇ
ｏ ．

ｊｐ
／

ｃｈｉ／ｉ
ｎｆｏ／ ｓｔａｔｉｓｔｉｃ ｓ／ ｉ

ｎｄｅｘ ．
ｈｔ
ｍ

ｌ
，
２０ １

６年１ １月 访 问
。

９ １



清华知 识产权评论 （
２ ０ １ ７ 年第 １ 辑 总第 ２ 辑

）

更为重要的审判职能 ） ，
也可另行设置。 另外

，
目前的知识产权专门法院建设

中尝试的技术调査官制度 、案例指导指导
、
专家咨询制度等

，
都可加以完善以

充分利用 。

３ ． 专利无效抗辩的引 入路径

如上
，
在中 国引入专利无效抗辩

，

简单的方法是直接通过司法解释
，
但在

专利案件管辖权分散的情况下这种方式必然遭到各方质疑 ，
稳妥的方式是逐

步完善其赖以运行的机制 。

（ １ ）通过《
知识产权法院设置法 》

其一 ，
推广北上广知识产权法院设置的经验 ，

在各大区设置知识产权法

院 ，集中管辖该地区 的专利等技术性强的案件 。 像广州知识产权法院 的设置

自然就取消了 除深圳外广东省其他地区的法院对专利等技术性案件的管辖

权一样
，
这些跨区知识产权法院的设置将进

一步整合优质知识产权专业审判

资源
，
提高专业化审判技能 。 知识产权法院应当强化技术性案件

一

审 的重要

性
，
避免走过场 ，应当提升审理质量

，
降低上诉率 。

其二 ，在北京设置知识产权高级法院 ，受理以上知识产权法院专利等技

术性案件的上诉 ，
原则上只审理法律适用和解释问题 。 知识产权高级法院同

Ｂ寸受理专利等无效诉讼案件 。

（
２

） 通过
“

知识产权法院审理法
”

借鉴台湾地区的经验 ，
制定专 门适用于所有知识产权法院 的审理程序

，

引人专利无效抗辩 。 具体表述方式参照 日本 《专利法》第 １０４ 条之 ３ 、第 １０４

条之 ４
，
即审理侵权案件的法院不直接判决权利无效 ，但可 以接受被告的无

效抗辩 ，判决专利权人不得对被告主张权利 。

当然 ，
中国知识产权司法保护 中

一

些有效做法
，

如颁布司法解释 、指导性

案例等
，
可以进一步细化专利无效抗辩的适用内容 ， 如对

“

被告应当举证表明

专利明显有应当被宣告无效的情形
”

中
“

明显应当无效
”

或
“

有明显瑕疵
”

进

行进一步阐释 。

结语

以上仅是笔者对专利无效抗辩制度的 回顾和对中 国 引人此制度 的初步
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设想 。 中 国的知识产权法院建立及其配套法律制度的完善是
一

项复杂的工

程
，尤其是其涉及整个司法体制改革和知识产权行政管理制度的完善 ，

有些

问题恐怕不仅要从学理上研究 ，
还要考虑政治 、经济 、社会等各方面的 因素 。

本文选取的虽然仅仅是知识产权制度中的一个小问题
，
但相关规则 的制定和

运行其实也反映了相关国家和地区整个知识产权制度的运作状况 。 就 中 国

来说
，专利无效抗辩制度的引 人与知识产权专门法院的建设 、

知识产权战略

的推进是不可分的 。 以上这些初步思考和分析供同人们作进
一步探讨 。
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