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内容摘要

专利法在保护专利权人合法权益的同时，又要顾及社会公众利益，对其专利

权进行适当的限制。这种限制在司法实践中主要体现为被控侵权人可以选择各种

抗辩事由对抗专利权人的诉讼请求。被控侵权人使用的抗辩事由通常有下列几

项：诉讼主体资格抗辩、法定免责事由抗辩、未落入涉讼专利保护范围抗辩、专

利无效抗辩、现有技术抗辩、合同抗辩、诉讼时效抗辩等。

近年来，现有技术抗辩在专利制度中的重要性受到了广泛关注，理论界对现

有技术抗辩的讨论方兴未艾，实践中现有技术抗辩的适用也得到越来越多的认

可，李光诉首钢重型机械公司“旗杆’’专利侵权案就是现有技术抗辩成功运用的

典型案例。但是现有技术抗辩的适用一直存在法律方面的障碍，我国2008年12

月27日通过的《专利法修正案(三)》第一次用法律的形式对涉及现有技术方

面的内容作出了规定，为现有技术抗辩原则在专利侵权纠纷中的应用提供了法律

依据。但是，相关规定依旧比较原则，法官、律师、当事人在司法实践中运用现

有技术抗辩原则还存在一定难度。本文写作的目的，就是要进一步探讨现有技术

抗辩的价值、法理依据，并着重从实务的角度探讨现有技术抗辩的适用条件及判

断抗辩是否成立的具体步骤，以期对专利侵权诉讼中现有技术抗辩的适用工作有

所帮助。

本文主要通过四个部分论述现有技术抗辩原则。

引言部分主要介绍了“旗杆案"的案情、法院判决，并进行了初步分析。

第一部分论述了现有技术抗辩的基本理论。首先阐明了现有技术抗辩的基本

内涵，其次对现有技术抗辩的法理依据及价值进行了深入分析，最后重点对现有

技术抗辩原则否适用、适用范围的相关学说及判例进行比较分析，最终明确现有

技术抗辩的适用范围。

第二部分探讨现有技术抗辩的适用条件及具体操作步骤。首先对一直存在较

大争议的、可作为抗辩的现有技术的范围进行详细阐释，进而对判断抗辩是否成

立的具体步骤作了深入探讨，以期有助于司法实践中对现有技术抗辩的判定。

第三部分通过对判决结果和双方策略的选择进行分析，进一步加深对现有技

术抗辩在司法实践中运用的理解。

关键词： 专利侵权 现有技术 抗辩



Abstract

The patent law should protect patentee’S rights，on the other hand，it should take the

public’S interest into accout by resticting the patent right．The accused infringer could

choose reasonable matters to opposed the patentee’S plea，which is the main

embodiment of the restricting．The excuses which may be as a plea in the action of the

infringement of patent right，such as qualification of cient，right of defense，different

technical characteristics，invalidation of patent right，prior art，contract，prescription．

In recent years，the importance of the prior art has caused wide public concerned，the

discussion of prior art in theorists has just been unfolding，the appliation of prior art

are received more and more from the practice．The case that li guang accused the

capital steel&iron machinery corporation for the“flag pole”patent infringment，is the

typical case of successfully applied of prior art，but there is always a legal obstacle to

apply prior art．An amendment to the patent law first time to involved prior art the．

related article to make the stipulation on December 27，2008．Contradicted the

principle for the prior art to provide the legal basis suitably in the patent infringement

dispute，but it still stipulated that compares the principle as before．It is difficult for

judge，lawyer and the litigant to contradict the principle of the prior art in the judicial

practice．The goal of this article is to further discuss the value and the legal principle

theory of the prior art and emphatically discuss the suitable condition of the prior art

and how to judge whether the defense is right or not from the practice angle，hoping

to have some help of the application of the prior art in the patent infringement lawsuit．

This article mainly contradicts the principle of prior art through four parts．

The introduction part mainly introduced the case and court decision of

“flagpole”document and has carried on the preliminary analysis．

The first part elaborated elementary theory of the prior art plea．First expounded the

basic connotation of the prior art plea，next the legal principle theory of law basis and

the value of the prior art plea have callried on the thorough analysis．Finally,focus on

the comparative ananlysis of cases and theory on whether the prior art plea is suitable

as well as the applicable scope．Finally clear about the applicable scope of the prior art

n



plea．

The second part discuss applicable conditions and the specific concrete operations

steps of the prior art plea．First to carry on the detailed explanation of the scope of

prior art which has been a big controversy．Then made thorough discussion to the

concrete judgment step of prior art，which is helpful to the determination of the prior

art plea in the judicial practice．

The third part through carries on the analysis to the ruling and the bilateral

strategy’S choice，further deepens the understanding of the prior art plea in the judicial

practice．

Key words：Patent infringement Prior art Plea

III



原创性声明

本人郑重声明：本人所呈交的学位论文，是在导师的指导下独立

进行研究所取得的成果。学位论文中凡引用他人已经发表或未发表的

成果、数据、观点等，均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内

容外，不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的科研成果。对

本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式

标明。

本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：扬蛰塾 Et期：幽：竺2 9



关于学位论文使用授权的声明

本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产

权归属兰州大学。本人完全了解兰州大学有关保存、使用学位论

文的规定，同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸

质版和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权兰州大学可以

将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以

采用任何复制手段保存和汇编本学位论文。本人离校后发表、使

用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名

单位仍然为兰州大学。

保密论文在解密后应遵守此规定。

论文作者签名：立互蛰盏导师签 ：碰争z夕



兰州大学硕士学位论文 通过“旗杆”案浅析现有技术抗辩原则在专利侵权纠纷中的适用

引 言

李光诉首钢总公司重型机械公司专利侵权纠纷上诉案1

一、案情简介

原告李光于1990年11月5日向中国专利局申请了一种叫做“旗杆”的实用

新型专利，并于1991年8月21日被授予实用新型专利权。该专利的权利要求为：

一种旗杆，由杆体、滑轮和旗绳组成，其特征在于：杆体是中空的，空腔分成下

气室、中气室和上气室，在杆体旗帜升起的一侧开有若干个升旗排气孔和挂旗排

气孔，杆体的下部装有分别通往3个气室的迸气管，并与气源相连。

被告首钢总公司重型机械公司制作的旗帜吹飘装置由主旗杆、旗帜、小旗杆、

定滑轮、升降绳、风机组成。在中空的主旗杆上部设有扁形吹风孔、下部设有进

风孔，在主旗杆上部侧面装有定滑轮，在主旗杆上部与旗帜升起时的适当位置处

等间距地装有6排12个不对称的扁孔锥形风嘴，并镶嵌于主旗杆吹风孔内。风

机出风口与主旗杆进风口通过带法兰的软管联通，风机进风口设有风量调节阀，

主旗杆底端固定在地基上，风机固定在基座上。

在专利侵权审理过程中，首钢重型机械公司提交了一份于1987年1月14日

期满的“吹风式旗杆”实用新型专利申请说明书。该专利申请说明书披露了一种

静风时的旗帜飘扬装置，它由旗帜、空心旗杆、基座、吹风机组成，无风或微风

时，开动吹风机，使空气沿空心旗杆的管道上升到空心旗杆悬挂旗帜位置，并从

其上的竖直的两排小孔中排出，以较强的气流吹动旗帜飘扬。

二、判决及判决要旨

北京市中级人民法院审理后认为，李光在专利权利要求书、说明书及附图中

所载明的技术方案与首钢重型机械公司的旗帜吹飘装置存在着两点不同：第一，

中空的旗杆内部结构不同。第二，杆体两侧排气孔分布不同。上述两项区别是实

质不相同，首钢重型机械公司的旗帜吹飘装置并未落入原告的专利保护范围，故

判决侵权不成立。李光不服一审判决，遂向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院认为，二者的区别在于李光的专利技术方案在旗杆内有

1案例来源：《中华人民共和国最高法院公报》，1995年第3期。
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兰州大学硕士学位论文 通过“旗杆”案浅析现有技术抗辩原则在专利侵权纠纷中的适用

3个气室，而重型机械公司的技术方案中旗杆内仅有1个气室。鉴于李光在其专

利权利要求中明确要求保护的只是3气室旗杆，而且单气室“吹风式旗杆"实用

新型专利已于1987年1月14日期满，该技术在李光申请“旗杆"专利之前已成

为现有技术。因此，李光的“旗杆"专利的保护范围不应包括单气室旗帜吹飘装

置，故重型机械公司的“旗帜吹飘装置"并未完全覆盖李光“旗杆”专利的全部

必要技术特征。据此，二审法院判决驳回李光的上诉，维持原审法院的判决。

三、此案引发的关于在专利侵权纠纷中适用现有技术2抗辩的法律

问题思考

本案中，单气室吹飘装置相对于3气室吹飘装置并无实质性区别，而是以基

本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通

技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到，属于是对3气室吹飘装置的等同替

换，法院仍可以依据等同侵权原则判定被告侵权。因此，法院之所以判决被告不

构成侵权的关键并不在于单气室吹飘装置与3气室吹飘装置的区别，而是在于，

法官采用了排除现有技术的办法，通过对现有技术的认定来限制等同的范围，将

原告专利权的权利要求范围解释的很小，从而使被控侵权技术排除出专利的保护

范围。

现有技术抗辩是对专利权加以合理限制的一项重要手段，是被控侵权人有效

的防御武器。相对于现有技术抗辩的重要地位，我国对它的研究还不够深入，李

光诉首钢重型机械公司“旗杆"专利侵权案是现有技术抗辩成功运用的典型案例，

但是现有技术抗辩在专利侵权纠纷中的适用仍然存在如下问题：

1．现有技术抗辩的适用范围(仅适用于等同侵权还是可以全面适用)

2．用于抗辩的现有技术的范围(什么样的技术构成现有技术、用于抗辩的现

有技术是完整的技术方案还是可以延及相关现有技术的简单组合、用于抗辩的现

有技术可否延及等同技术)

3．如何对专利技术、被控侵权技术、现有技术进行对比判定

对于上述等问题，法律、法规都没有作出详细的规定。即使是2008年12

2我国理论界、实务界对现有技术抗辩的概念一直存在着多种表达方式，包括现有技术、已有技术、公知

技术、在先技术等。大部分学者倾向于使用公知技术的概念，但由于我国2008年12月27只通过的《专利

法修讵案(三)》用法律的形式对涉及现有技术方面的内容作出J，规定，因此本文中除引用他人成果谨遵

原文内容外，均使用现有技术的概念．
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兰州人学硕+学位论文 通过“旗杆”案浅析现有技术抗辩原则在专利侵权纠纷中的适用

月27日通过的《专利法修正案(三)》对此也没有明确具体的规定，由此导致当

事人甚至律师、法官常常感到无所适从，故有必要对现有技术抗辩原则进行深入

探讨。
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兰州人学硕士学位论文 通过“旗杆”案浅析现有技术抗辩原则在专利侵权纠纷中的适用

一、现有技术抗辩的基本理论考察

德国是公知技术抗辩原则的发源地。德国“自由公知技术抗辩”(直译为“自

由技术水准的抗辩”)的出现最初与1891年专利法对无效请求设定5年除斥期

间相关。按照德国1891年专利法第二十八条第三款和第三十七条第三款的规定，

该除斥期间经过后(即授权日起5年后)，即使为瑕疵专利，他人也无权向专利

局提请无效审理请求。这种制度虽说有助于专利权的法律稳定性，但是，除斥期

间经过后，瑕疵专利的效力仍及于现有技术的实施者，也未免不妥，所以存在着

某种救济的必要。公知技术抗辩最初就是作为实现这种救济而出现的。1941年

德国删除了专利法中关于无效除斥期间规定的条款，原则上任何人任何时候都可

以提出无效复审请求。虽然除斥期间删除后，最初作为针对除斥期间经过后的公

知技术实施者救济手段的公知技术抗辩的基础已经消失，但是，德国法院在审理

含有公知技术构成的瑕疵专利的侵权诉讼案时，仍与过去判例一样，将权利保护

范围加以限定解释。31986年，联邦德国的联邦最高法院在其判例《(Formstein--

成型地转》中第一次使用了该原则。美国联邦巡回上诉法院在1990年5月23

日在Wilson Sporting Goods诉David Geotfrey&Associates一案中也做出了内容

相同的判决。4

(一)现有技术抗辩的内涵

现有技术抗辩的概念

我国理论界对现有技术抗辩的概念一直存在着多种表达方式，谭筱清认为：

“已有公知技术抗辩，在法院的专利侵权司法审查中，是指被控侵权人提出其被

控侵权技术方案系与已有公知技术方案完全相同或等同的技术方案，即使被控侵

权技术方案落入了涉案专利的权利保护范围，也并不构成对涉案专利侵权的抗辩

3杨志敏：“专利侵权诉讼中“公知技术抗辩”适用之探讨一中、德、日三国判例学说的比较研究”，‘专利
法研究》，专利文献：II版社，2002年版，第77页。

4Ⅲ力普：“关于专利权保护与专利侵权中若干基奉问题的研究”，‘专利法研究》，专利文献}l{版社。1995

年版，第79页。转引自徐棣枫、解区、李友根：《知识产权法一制度·理论·案例·问题》，科学出版社，
2005年版，第157页。
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兰州人学硕士学位论文 通过“旗杆”案浅析现有技术抗辩原则在专利侵权纠纷中的适用

原则。"5杨志敏认为：“公知技术抗辩，也称为“自由现有技术抗辩”、“自由公知

技术抗辩"(即“自由技术水准的抗辩")或“自由技术抗辩”，其中心内容是指：

在专利侵权诉讼中，只要被控侵权人能证明自己实施的是与原告专利申请日之前

的公知技术相同或相近似(或明显近似)的技术，就可免除侵权责任。”6雷立康

认为：“自由公知技术抗辩，是指在专利侵权诉讼中，被控侵权物与专利权利要

求所记载的专利技术方案等同的情况下，如果被告答辩并提供相应证据，证明被

控侵权物与一项已有技术等同，则被告的行为不构成侵犯原告的专利权。7现有

技术抗辩的概念之所存在如此多的表达方式，原因就在于相关法律法规和司法解

释没有对现有技术抗辩原则进行过统一明确的规定，2008年12月27日通过的

《专利法修正案(三)》第一次用法律的形式正式确立了现有技术抗辩原则在我

国专利侵权诉讼中的地位。其中的第六十二条可以看做是现有技术抗辩的概念，

即在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技

术或者现有设计8的，不构成侵犯专利权。

2．现有技术的界定

现有技术又称已有技术、公知技术、在先技术等，是指申请日以前在国内外

为公众所知的技术。9从现有技术的定义可以看出，一项技术是否可以被视为现

有技术应当从以下几个方面去判断：

1．时间界限方面。现有技术的时间界限为申请日以前，享有优先权的则要求

为优先权日以前，申请日(优先权日)当日的不包括在内，即只有在申请日(优

先权日)以前公开的技术才有可能成为现有技术。

2．地域界限方面。以前，我国判断现有技术的地域界限采用的是混合判断原

则，即视公开方式的不同采用不同的标准。对于出版物公开的，该地域指世界范

5谭筱清：“在专利侵权诉讼中的运用已有公知技术抗辩原则”，‘人民司法》，2002年第8期。

6杨志敏：“关于“公知技术抗辩”若干问题的研多卜从中、德、日三国判例与学说的对比角度”，《比较法
研究》，2003年第2期。

7雷立康：“论自由公知技术抗辩在专利侵权诉讼中的运用”，《科技情报开发与经济》，2007年第35期。

8专利包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利。现有技术足针对发明专利、实用新型专利中的专利

技术而言的红先技术，现有设计是针对外观设计专利中的专利设计而言的在先设计。现有技术抗辩与现有

设计抗辩的法理依据相同，但在具体操作中有所差另n，本文中只讨论现有技术抗辩的相关内容。

9《专利法实施细则》第三十条规定，已有的技术，是指申请同(有优先权的，指优先权日)前在国内外

出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术，即现有技术。2008年12月27日

通过的《专利法修证案(三)》对现有技术作出了新的规定，本法所称现有技术，是指申请日以前在国内

外为公众所知的技术。
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兰州人学硕上学位论文 通过“旗杆”案浅析现有技术抗辩原则在专利侵权纠纷中的适用

围；对于使用公开或以其他方式公开的，则仅限于国内范围。《专利法修正案(三)》

不再区分公开方式，而是全部采用了世界范围。

3．是否为公众所知。为公众所知是指包含有一项技术方案的技术信息已经脱

离秘密状态，处于向公众公开的状态，使想要了解其技术内容的社会公众都有可

能通过正当的途径了解，而不仅仅是为某些特定的人所能了解。这种状态只要客

观存在，有关技术就被认为已经公开为公众所知，至于有没有人了解或者有多少

人实际上已经了解该技术是无关紧要的。10通常情况下，判断一项技术是否为公

众所知，就是要看该技术是否公开。现有技术的公开方式，主要有以下几种：①

通过书面描述技术，并将其以书面材料形式公开传播，这种公开方式一般称为出

版物公开。判断出版物公开的标准就是这类出版物是否处于公开状态，并使发明

创造达到了公开的程度为标准。出版物处于公开状态是指该出版物属于公开发行

出版，没有限定读者范围。如果该出版物是秘密出版，限定了阅读的范围或仅仅

提供给特定的人，则不能认为其已通过出版物方式公开。同时对出版物公开还有

度的限制，即通过出版物公开的发明创造必须达到同行业一般技术水平的人能够

了解该发明创造的技术特征并足以实施为标准。②通过公开使用技术或者使公众

处于任何一人可使用该技术的状态，这种公开方式一般称为使用公开。判断使用

是否达到足以导致发明创造丧失新颖性的程度，必须把握以下两个标准：第一，

在公开场所使用。第二，通过实施能够使公众从中了解该技术的实质内容。只有

具备这两条标准的实施，才是使用公开，才会导致发明创造因使用公开而丧失新

颖性。③通过口头演讲或演示、展览等方式向公众公开技术，这种公开方式称为

以其他方式公开。另外，随着国际互联网的迅速发展，通过国际互联网等在网络

上的公开也是现有技术公开的一种方式。11

3．现有技术的类型

从权利归属的角度来划分，现有技术可以分为以下三种：①自由公知技术，

也就是公知公用技术，是指已进入公有领域，任何单位和个人都有使用权，且任

何单位和个人都不能独占的技术。它包括没有设定专利权的技术、己过保护期的

10所谓“公开”是指已为人们所知晓，成为众所周知的东西。公开并不要求客观}：每个人都知道，仅要求

该技术脱离秘密状态。参见胡良荣： 《知识产权泫新论》，中国检察出版社，2006年版，第1 17页。

¨刘斌斌：‘知识产权理论Lj战略研究》，tl‘肃人民出版社，2006年版，第33页。
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兰州大学硕十学位论文 通过“旗杆”案浅析现有技术抗辩原则在专利侵权纠纷中的适用

专利以及被专利复审委员会宣告无效的专利等。②专有公知技术，即在专利权人

专利申请日前公开的他人的专利。③专利权人以外的单位或个人处于临时保护期

的发明专利申请。

对于第一种现有技术可以用于现有技术抗辩，我国理论界的意见比较统一，

对于第二种和第三种现有技术是否可以用于现有技术抗辩，理论界一直存有争

议。有观点认为由于被告使用的是他人的在先专利权，如果允许这种抗辩，就意

味着被告虽然没有侵犯原告的专利权，但是却等于承认了其未经允许而实施他人

在先专利行为的合法性，因此该抗辩不应成立。但是这种观点受到越来越多的学

者的质疑，比如尹新天、杨志敏等专利法学者认为用于抗辩的现有技术应当包括

非自由公知技术。2008年12月27日通过的《专利法修正案(三)》第二十二条

第五款规定：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

从新修改的专利法对现有技术的定义和现有技术抗辩的规定来看，非自由公知技

术也应当被用于现有技术抗辩。

(二)现有技术抗辩的法理依据及价值

现有技术抗辩的法理依据

公知技术抗辩的法律依据实质上等同于专利权有效成立的法律依据，公知技

术抗辩主要涉及新颖性和创造性方面，即此项技术方案客观的在时间空间上所具

备的专利性。也就是在申请日以前，有公知技术存在，法院就可据此判定抗辩是

否成立，这是符合专利法的本意和社会利益平衡的要求的。不然，本该由公众享

有的生产、制造、销售特定产品或使用特定方法的权利便被剥夺，而这种剥夺是

建立在专利制度本身的缺陷、专利审查过程的疏漏所造成的当事人对技术的不公

平的非法的占有基础上的。12

《专利法》第二十二条第二款规定：“新颖性，是指在申请日以前没有同样

的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其

他方式为公众所知⋯⋯"该条第三款规定：“创造性，是指同申请同以前已有的

技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点

12朱显国：“专利侵权诉讼中的公知技术抗辩”，‘南京理工大学学报》， 2003年第3期。
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兰州人学硕．J：学位论文 通过“旗杆”案浅析现有技术抗辩原则在专利侵权纠纷中的适用

和进步。"条文中“为公众所知”和“已有的技术”可以看作是现有技术的雏形。

《专利法实施细则》第三十条规定：专利法第二十二条第三款所称已有的技术，

是指申请日(有优先权的，指优先权日)前在国内外出版物上公开发表、在国内

公开使用或者以其他方式为公众所知的技术，即现有技术。2001年6月19日晟

高人民法院发布了《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条第

二项规定：“被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；”人民法院可以

不中止审理。应当说此条规定说明我国也开始承认了现有技术抗辩原则，这也是

我国司法解释中唯一一条涉及现有技术抗辩原则的条文，但是还不够深入。

北京市高级人民法院于2001年9月29日通过的《专利侵权判定若干问题的

意见(试行)》有四个条文对现有技术抗辩原则的概念、条件等作出了规定。13但

是由于该规定不属于司法解释，所以我国对现有技术抗辩原则的适用还是缺乏系

统的法律规定。

2008年12月27日通过的《专利法修正案(三)》第一次用法律的形式对

涉及现有技术的有关条文作了明确的规定，为现有技术抗辩原则在专利侵权纠纷

中的适用提供了明确的法律依据，修改后的《专利法》第二十二条第二款为：“新

颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同

样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载

在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。’’第三款为：“创造

性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用

新型具有实质性特点和进步。”增加一款，作为第五款： “本法所称现有技术，

是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”第六十二条规定：“在专利侵权

纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设

计的，不构成侵犯专利权。"

专利侵权中允许现有技术抗辩原则的适用，其理论基础主要在于民法上的公

平原则。《专利法》第二十二条明文规定专利技术与现有技术相比应当具备新颖

13

100．已有技术抗辩，是指牲专利侵权诉讼中，被控侵权物(产品或方法)与专利权利要求所记载的专利

技术方案等同的情况下，如果被告答辩并提供相应证据，证明被控侵权物(产品或方法)与一项已有技术

等IdJ，则被告的行为不构成侵犯原告的专利权。

101．用已有技术进行侵权抗辩时，该已有技术应当是一项在专利申请只前已有的、单独的技术方案，或者

该领域普通技术人员认为足已有技术的娃而易见的简单组合成的技术方案。

102．已有技术抗辫仅适用于等阔专利侵权，不适用十相同专利侵权的情况。

103．当专利技术方案、被控侵权物(产品或方法)，破引证的已有技术方案三者明显相同时，被告不得依

已有技术进行抗辩，而町以向专利复审委请求宣告该专利权无效。
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兰州大学硕上学位论文 通过“旗杆”案浅析现有技术抗辩原则住专利侵权纠纷中的适用

性、创造性和实用性。如果专利权人的专利技术与现有技术相比本不具有专利性，

但是由于专利制度本身的缺陷或者专利审查过程的疏漏，该技术仍通过了专利审

查，那么专利权人获得的专利是有瑕疵的。对于这种有瑕疵的专利，公众本来就

可以通过无效程序使其无效，此时，显然现有技术不应当属于专利保护的范围。

如果专利权人的专利技术与现有技术相比具有专利性，那么必定是其技术方案与

现有技术相比存在差异，并且该差异构成区别性技术特征。此时，法院将已有公

知技术从专利的禁止权范围中剔除，只是还原了专利权应有的技术范围，把本不

属于专利保护范围的技术特征公平地还给公众，真正体现了公平原则。¨

现有技术抗辩的价值

首先，现有技术抗辩的适用可以更准确的划定专有技术与现有技术的界限，

有助于更公平合理地解决专利权人与社会公众之间的利益平衡问题。公平是法律

追求的最高价值目标，它要求立法和司法都必须符合公平、正义的要求，专利法

制定的目的是既能够保护专利权人的合法权益，又能够顾及社会公众利益，专利

权人获得的专利垄断利益是以向社会公开其专利内容为代价的，是因其对社会所

作贡献而得到的报酬，所以专利权人获得的报酬大小也应当与其所作贡献的大小

相当。现有技术既然属于社会公众，不是专利权人对社会的贡献，自然就不能落

入专利权的保护范围，但是由于专利制度的缺陷，使得社会公众本来可以自由使

用的现有技术也有被授予专利权的可能。根据我国专利法的规定，在国家专利复

审委员会没有经过无效程序否定瑕疵专利权的效力时，该专利在法律上是有效

的，此时为了取得专利权人与社会公众之间的利益平衡，应当允许现有技术抗辩

的使用，把不属于专利权人的技术公平地还给公众。而且在专利侵权诉讼中，当

被告已经举证证明自己使用的是现有技术时，法院却拒绝适用现有技术抗辩原

则，仍然坚持让被告启动无效程序的话，实质上是强加给使用现有技术的被控侵

权人一项义务，强制被控侵权人走不愿意走的漫长的诉讼历程，这显然对被控侵

权人来说也是不公平的。

其次，现有技术抗辩的适用是法院审判工作的实际需要。近年来，我国的专

利申请数量越来越多，专利保护力度也越来越大，专利权人的维权意识也越来越

14谭筱清：“在专利侵权诉讼中的运用已有公知技术抗辩原则”，‘人民司法》，2002年第8期。
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兰州人学硕十学位论文 通过“旗杆”案浅析现有技术抗辩原则在专利侵敉纠纷中的适用

强，因此专利侵权诉讼案件也呈上升趋势。专利侵权诉讼的关键在于专利侵权的

认定，这项工作即涉及到法律问题又涉及到技术问题，是公认的司法难题，但面

对此形势，法官却没有足够的法律法规可以利用，因此，在司法实践中出现并被

运用的各种审判原则有着极大的价值。现有技术抗辩原则是被告经常使用的一种

抗辩手段，也是法官经常适用的一种审判工具，对于专利侵权纠纷的解决有着重

要的意义。

再次，现有技术抗辩的适用符合诉讼经济的要求。当今社会是一个追求高效

率的社会，任何诉讼在要求公正的同时也要考虑办案效率，力求及时结案。现有

技术抗辩的适用能够实现在一个诉讼程序中将纠纷一次性解决，符合诉讼经济的

原则。如果没有现有技术抗辩的适用，被告就必须启动专利无效程序，而根据现

有的专利无效审查模式，专利无效宣告程序依次是专利复审委员会一北京市第一

中级人民法院一北京市高级人民法院，屿一般来说一件专利无效案件的审理至少

需要一年的时间，延长了审理期限，造成了行政和司法资源的严重浪费。

(三)现有技术抗辩原则是否适用以及适用范围的学说及判例

现有技术抗辩原则的产生与职权分开原则有着密切不可分的关系。在英美等

不采取职权分离原则的国家，由于专利无效抗辩可以在侵权诉讼中适用，所以无

论是在等同侵权或者相同侵权诉讼中适用现有技术抗辩原则都不存在理论上的

困难，因此其现有技术抗辩原则可以适用的理论比较稳定。而在德国、日本、中

国等采用职权分离原则的国家，现有技术抗辩原则在专利侵权诉讼中的适用则存

在着理论上的障碍，因此对于专利侵权诉讼中现有技术抗辩原则是否适用以及适

用的范围均存在着较大的争议，这也促使了众多学说的出现，其中比较有影响的

有否定适用说、部分适用说、全面适用说。

15我国《专利法》第四十五条规定“白公务员专利行政部门公告授予专利权之闩起，任何单位或者个人认

为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。第明f。六条第二

款规定“对专利复审委员会宣告该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U起三个

月内向人民法院起诉⋯”。此时的诉讼为行政诉讼，专利复审委员会被认为是当然的被告。按现行的行政诉

讼法，法院没有改判权(仅在行政处罚显失公iF时可以判决变更)，法院只能撤销专利复审委员会的决定，

由专利复审委员会重新作出一个新的决定，而多数情况下专利复事委员会会以小同的事实或者理由再次作

fl；相同的决定，当事人再次起诉，导致循环诉讼的发生。凶专利无效宣告并非本文重点，所以住此仅作简

单介绍。
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兰州大学硕I二学位论文 通过“旗杆”案浅析现有技术抗辩原则在专利侵权纠纷中的适用

1．现有技术抗辩原则的相关学说及判例

1．1否定适用说

日本的一些早期学者持此种观点。日本老一辈学者与实务家三宅正雄否定现

有技术抗辩的理由如下：“首先，不可忘记的是‘专利在其无效审决确定之前即

为有效’之专利原理，日本专利权制度就是根据该原理而构成的。⋯⋯大家都可

以在法庭上主张专利无效，专利无效制度又成为了什么呢?法院想宣告专利无效

的心情，可以理解，但这在制度上是不允许的。以公众共有财产(到底是什么，

并不十分清晰)或当然无效之类寻求救济，难道能使人信服。⋯⋯一方面设置专

利无效审判制度，并法定其无效事由，另一方面又允许自由否定专利权，作为国

家而言，不得不说是一种意志分裂。"哺

竹田捻认为，专利法中设有先使用权，“对发明专利申请日前已经实施的技

术，专利法认可由先使用产生的普通实施权。而且，就因为他人实施而成为公知

技术而言，赞同本法无法律规定的自由技术抗辩，意味着承认先使用权规定的扩

大，值得怀疑。”即以赞同自由公知技术可能对法定先使用权造成冲击为理由，

反对自由公知技术抗辩的适用。17

我国有些学者认为，国家知识产权局的职责在于受理和审查专利申请，依法

授予专利权；专利复审委员会的职责在于对专利无效申请的审查及决定；法院的

职责在于审理专利侵权案件，各部门应当严格遵守职权分离原则。因为行政行为

的公定力，即使是瑕疵专利，被专利行政部门授权后其专利权也应当受到保护，

任何单位或者个人认为该专利的授予不符合专利法的有关规定的，可以请求专利

复审委员会宣告该专利无效。对未经过无效宣告程序、未被宣告为无效的专利，

视为有效专利，法院应当予以保护并依据专利法的有关规定判断被告侵权是否成

立，至于被告实施的是否为现有技术不属于法院的审理范围。

1．2部分适用说(仅适用于等同侵权，不适用于相同侵权)

在等同侵权领域适用现有技术抗辩原则，德国、日本以及我国学者现在基本

都没有异议。因为等同侵权判断的实质是将专利权利要求的记载进行一定程度的

16[L门三宅讵雄：(-q利本质及其周边》，发明协会1981年版，第150—151页。转引白杨志敏：“专利侵

权诉讼中“公知技术抗辩”适用之探讨一中、德、日三国判例学说的比较研究”，‘专利法研究》，专利文献
出版社，2002年版，第86页。

17同上。
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扩大解释，以弥补权利要求书撰写等方面的不足，进而确定对专利权的合理的保

护范围，达到切实保护专利技术的目的。等同物不属于专利的主题，其专利性未

在专利审批程序中得以审查，其之所以囊括在专利权的保护范围之内，是因为在

专利侵权诉讼中适用等同原则使得专利权得到了扩张，所以侵权诉讼中法官应当

采纳被告的现有技术抗辩原则，这样才能还原专利权本来的面目，把本不属于专

利保护范围的技术公平地还给公众。因此，在等同侵权中需要运用现有技术抗辩

原则对等同原则的这种扩大解释作出合理的限制。

对于在相同侵权范围内适用现有技术抗辩原则，德国、日本以及我国的一些

学者一直都持反对意见。

德国学者反对在相同侵权范围适用抗辩的最主要原因是职权分开原则与约

束问题。其要点是，既然专利法采用着职权分开原则，只要一项专利在未宣告无

效之前，侵权纠纷受理法院就必须受到专利保护范围的最下限即权利要求语义范

围的约束。由于受理法院要受这种约束，因此在专利权利要求语义保护范围内无

自由公知技术抗辩适用的余地。换言之，即便是被控侵权技术属于公知技术，只

要它落入权利要求语义范围，就不可否定侵权。此时，被告唯一的救济途径只留

下启动无效程序了。18

我国有学者认为，“自由现有技术抗辩原则"一般适用于等同专利侵权，而

不适用于相同专利侵权的情况。如果被控侵权的客体包含了该专利权利要求字面

含义中的全部技术特征，属于相同侵权，此时，若该被控侵权的客体相对于该专

利申请日前的现有技术不具备新颖性或者创造性，那么，就应当通过向专利复审

委员会提出宣告该专利权无效的请求，待专利复审委员会作出宣告该专利权无效

的决定并生效之后，法院再作出是否侵权的裁决。悖

北京市高级人民法院于2001年9月29日通过的《专利侵权判定若干问题的

意见(试行)》中第102条规定“已有技术抗辩仅适用于等同专利侵权，不适用

于相同专利侵权的情况"。第103条规定“当专利技术方案、被控侵权物(产品

或方法)、被引证的已有技术方案三者明显相同时，被告不得依已有技术进行抗

辩，而可以向专利复审委请求宣告该专利权无效”。虽然该规定不属于司法解释，

13杨志敏：“关于“公知技术抗辩”若干闯题的研究一从中、德、日三国判例与学说的对比角度”，‘比较
法研究》，2003年第2期。

19程水顺：‘知识产权法律保护教程》，知识产权出版社，2005年版，第355页．

12



兰州人学硕士学位论文 通过“旗杆”案浅析现有技术抗辩原则在专利侵权纠纷中的适用

但是由于北京市高级人民法院在专利领域的特殊地位，使得该规定对现有技术抗

辩原则的司法实践产生了重要的影响，限制了现有技术抗辩原则在相同侵权范围

的适用。 ．

1．3全面适用说

国内越来越多的学者开始赞同现有技术抗辩原则在相同侵权领域的适用。杨

志敏先生认为：“经过无效程序确定的专利无效是绝对的无效，且具有对世的效

力；而公知技术抗辩是以专利权有效为前提，并且又是在诉讼中行驶，根据民事

诉讼原理，抗辩的效力只限于诉讼当事人之间。因此，公知技术抗辩的适用并未

使无效制度失去存在的意义。换句话讲，公知技术抗辩未违反职权分开原则，在

相同侵权领域，也理应适用。"20有学者认为，在等同侵权领域允许进行公知技术

抗辩，在相同领域反而不能进行公知技术抗辩，这样的结论有些令人费解：假如

严格采用职权分离原则，不允许进行公知技术抗辩倒也罢了；既然承认这样做有

缺陷，需要通过允许进行公知技术抗辩来予以弥补，却又将其中最为明显的情况

排除在外，岂非怪事?2h‘刺绣品的彩化工艺方法"侵权案22是公知技术抗辩原则

在专利相同侵权领域的典型案例。

2．现有技术抗辩原则应当全面适用

专利法制定的目的是既要保护专利权人的合法权益，又要顾及社会公众的利

益，实现专利权人与社会公众之间的利益平衡。专利法之所以给予专利权人一定

的专利垄断利益，是因为专利权人向社会公开了其专利内容，对社会作出了贡献。

所以专利权人获得的报酬大小应当与其所作贡献的大小相当。现有技术既然属于

社会公众，不是专利权人对社会的贡献，自然就不能落入专利权的保护范围，但

是由于专利制度的缺陷，使得社会公众本来可以自由使用的现有技术也有可能被

授予专利权，此时如果被告举证证明自己使用的是现有技术时，法院应当予以采

纳，不应再区分相同侵权还是等同侵权，不能把专利制度的缺陷所导致的不良后

果强加给被控侵权人。而且，现有技术抗辩以专利权有效为前提，抗辩的效力仅

限于个案的当事人之间，不同于专利无效宣告的绝对效力，法院对现有技术抗辩

∞杨志敏：“关于“公知技术抗辩”若干问题的研究一从中、德、日三国判例与学说的对比角度”，<比较
法研究》，2003年第2期。

21尹新天：《专利权的保护》，专利文献出版社，1998年，第381页。

22北人法意：http：／／www．1awycc．nct／Case／Case Display．asp?RID=27048&KeyWord=．

13



兰州人学硕Ij学位论文 通过“旗杆”案浅析现有技术抗辩原则在专利侵权纠纷中的适用

的适用并未干预专利权的效力问题，不违反职权分离原则。

从法律方面讲，目前直接涉及现有技术抗辩适用的法律规定有：2001年6

月19日最高人民法院发布了《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》

第九条第二项：“被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的’’人民法院

可以不中止审理。2008年12月27日通过的《专利法修正案(三)》第六十二条：

“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技

术或者现有设计的，不构成侵犯专利权”。最高院的司法解释以及刚刚通过的《专

利法修正案(三)》没有像北京市高院的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》

那样对现有技术抗辩是否能适用于相同侵权作出明确的规定，也就是说并没有支

持《意见》的观点，既然最高院司法解释以及I习UNU通过的《专利法修正案(--)》

没有对现有技术抗辩的适用作出限制性的规定，我们应该可以作出这样的理解：

现有技术抗辩不仅可以适用于等同侵权，也同样适用于相同侵权。

综上所述，笔者认为现有技术抗辩在相同侵权和等同侵权范围都应当适用。

14
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二、现有技术抗辩的适用条件及具体判定步骤分析

在专利侵权诉讼中，被控侵权方经常会利用现有技术抗辩来摆脱专利权人的

侵权指控。但对现有技术抗辩的适用范围(仅适用于等同侵权还是可以全面适

用)，用于抗辩的现有技术的范围(什么样的技术构成现有技术、用于抗辩的现

有技术是完整的技术方案还是可以延及相关现有技术的简单组合、用于抗辩的现

有技术可否延及等同技术)，如何对专利技术、被控侵权技术、现有技术进行对

比判定等问题，法律、法规及司法解释没有作出详细的规定。实践中各地法院的

做法也不统一，使得相同的法律事实在不同的法院处理却导致完全不同的判决结

果的尴尬局面，因此有必要对上述问题进行深入的探讨。

现有技术抗辩的适用范围(仅适用于等同侵权还是可以全面适用)在本文第

一部分已作过说明，在此不再赘述。另因为现有技术抗辩虽然是专利法中独有的

抗辩事由，但是其理论基础仍来源于民法中抗辩权的理论。23根据民法中抗辩权

的有关理论，抗辩权是私权，是否行使完全由当事人自己决定，被告可以主张，

也可以不主张，不主动援引者视为放弃，法院不得主动依职权审查抗辩权是否存

在。只有当被告主张其抗辩权时，法院才有义务予以审查。所以现有技术抗辩作

为一种抗辩事由当然应当由被告主张并举证，法院不会主动地利用现有技术对专

利权做缩小解释，更不会主动地做出专利无效的判断。一下部分着重说明用于抗

辩的现有技术的范围和现有技术抗辩的判定等有关问题。

(一)用于抗辩的现有技术的范围

1．现有技术必须是专利申请日前已被公众所知的技术

现代的科技发展日新月异，一项专利在申请申请的时候还具有专利性，但可

能没过多长时间就成了为公众所知的技术，此时如果允许被控侵权人以现有技术

进行抗辩，对专利权人来说是不公平的，因此，必须有一个合适的时间界限将处

于动态之中的现有技术在时间上予以确定。判断一项专利是否具有新颖性和创造

23抗辩是指被告陈述心由自己负担举证责任的事实并以此与原告主张的法律效果或权利关系相争。

抗辩权是指对抗他人请求权行使的权利，也就足拒绝相对人请求给付的拒绝给付权。

抗辩事由足指由被告针对原告的诉讼请求而提出的证明原告的诉讼请求4i成立或／卜完全成立的事实。
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性的时间标准是该专利的申请日，因此以专利将公众可以自由使用的技术或者他

人的在先专利技术等这些本不该属于专利保护范围的技术划入了专利保护范围

作为抗辩理由的现有技术抗辩，其对现有技术判断的时间标准也应当是专利申请

日，专利申请同以后的技术不能作为现有技术确定。

专利申请日前的现有技术包括了自由现有技术、专有现有技术(在专利权人

专利申请同前公开的他人的专利)、专利权人以外的单位或个人处于临时保护期

的发明专利申请三种，有学者认为只有第一种自由现有技术才可以用于现有技术

抗辩，其它两种不自由的现有技术不可以用于现有技术抗辩。关于这个问题，笔

者已经在本文第一部分现有技术的类型中进行了论述，在此处不再赘述。总之，

笔者赞同三种现有技术均可用于抗辩的观点。

综上所述，用于抗辩的现有技术必须是原告专利申请日以前的现有技术，以

在后专利进行侵权抗辩的不能成立。所谓在后专利是指晚于原告专利的专利，由

于在后专利也是公开的，因此被称为“准公开技术’’。在后专利产生的原因在于

专利行政部门的重复授权行为，由于我国目前专利制度的缺陷，重复授权难以避

免，此时如果被告以在后专利进行抗辩，法院应当依据保护在先专利权人的原则

判决被告侵权成立。

2．用于抗辩的现有技术可以延及相关现有技术的简单组合

用于抗辩的现有技术应当是非组合的还是可以组合以及组合的数量有无限

制，理论界对此问题一直存在争议。

在早期的理论中，一般都要求用于抗辩的现有技术应当是一个完整的技术方

案，而不是经过拼凑而成的现有技术。比如，尹新天先生认为：“在被告进行公

知技术抗辩时，需要特别注意所引用的公知技术必须是一份单独的技术，而不能

是组合而成的公知技术。’’24学者们之所以反对现有技术可以是组合的，其原因还

是基于我国的职权分离制度，他们认为现有技术的组合会涉及到专利技术的创造

性判断问题，由于创造性的认定比较复杂，而且具有一定的主观因素，故而现有

技术是组合的情况下只能交给专利复审委员会审查，法院对此不宜直接裁判。

近年来，对于现有技术是否可以是组合的问题，人们的态度呈现逐渐放宽的

24尹新天：《专利权的保护》，专利文献：l：版社，1998年版，第386页。
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趋势，许多司法工作者从实际需要的角度出发提出用于抗辩的技术可以是现有技

术的简单组合。因为一项应当被授权的专利，不仅要符合新颖性的要求，同时也

必须要符合创造性的要求。在专利的实质审查中，判断创造性的最为常见的做法

是将两篇或者多篇对比文件中记载的现有技术结合起来与权利要求的内容进行

比较，实行的是对现有技术的综合对比原则，所以如果是两份或者多份相关的现

有技术的简单组合、拼凑，而且这种结合对于普通技术人员来说是“显而易见”

的，无需经过创造性智力活动就可以获得的，这样的技术就不具有创造性，不可

以被授予专利权。所以，在现有技术抗辩中也应当可以用现有技术的组合与被控

侵权物进行比较，看两者是否近似。但是，组合的数量越大，创造性判断的难度

就越大，所以有学者认为应当将现有技术的组合数量限制在两篇。

笔者认为，判断一项专利技术的创造性的根本在于：与现有技术相比，该发

明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。对

用于抗辩的现有技术进行量化是不合理的。只要被控侵权技术是由现有技术组合

而成，现有技术各自仍以常规的方式工作，各自在功能上无相互作用关系，总的

技术效果是各个组成部分技术效果的简单叠加，这样的组合就不是在进行创造性

的运用，因此被控侵权人可以使用两项以上的显而易见的现有技术的组合进行抗

辩。

3．用于抗辩的现有技术可以延及等同技术

当被控侵权技术与现有技术相同时，可以用现有技术进行侵权抗辩，学者们

对此没有异议，但是当被控侵权技术与现有技术等同时，现有技术抗辩是否适用，

学者们却存在分歧。笔者认为可以适用，理由如下：第一，在司法实践中，正如

同被控侵权技术与专利技术完全相同即相同侵权的情况很少一样，被控侵权技术

与现有技术完全相同的情况也很少，大部分情况是两者相近似。如果只有当被控

侵权技术与现有技术完全相同时才可以适用现有技术抗辩，那么现有技术抗辩就

会被限制在一个非常狭小的空间，其功能和作用就难以发挥，不利于对专利权的

扩张进行合理的制约。第二，既然在专利侵权判定中可以通过运用等同原则将与

专利技术相等同的技术囊括在专利权的保护范围内，使专利权得以扩张，那么从

公平的角度来讲，被控侵权人可以用来进行抗辩的技术也不应只限于现有技术，

17
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这个范围也应当进行合理的扩张，即也应当包括现有技术的等同技术。综上所述，

笔者认为，当被控侵权技术与现有技术等同时，也可以适用现有技术抗辩。

怎样判断被控侵权技术是否与现有技术等同，到目前为止，这仍然是个困扰

众多学者的问题。现在比较流行的观点是“当被告提出自由已有技术抗辩时，可

以仿照专利实质审查的过程，将被控侵权的产品或方法归纳成一个技术方案，形

成一个权利要求，与已有技术进行比较。如果比较的结果是被控侵权产品或方法

具有专利性，则应当认定侵权，如果不具有专利性，就不构成侵权。’’25谭筱清认

为：“被控侵权技术与已有公知技术相比，如果属于实质性的不同，则被控侵权

技术与已有公知技术不构成等同，被控侵权人已有公知技术抗辩不成立；如果不

是属于实质性的不同，而是相关的已有公知技术的简单组合，或者是已有公知技

术加上本领域普通技术人员没有经过创造性劳动的专业技术知识简单组合而成

的技术，则被控侵权技术与已有公知技术之间构成等同，被控侵权人的已有公知

技术抗辩成立。” “被控侵权技术与已有公知技术等同判定的原则，与被控侵权

技术和专利技术的等同判定原则，除对比对象外其实质几乎是相同的。被控侵权

技术和专利技术的等同判定方法，可以在被控侵权技术与已有公知技术等同判定

时参考。’’26即被控侵权技术与已有公知技术等同的判定应遵循技术特征一一对应

的全部技术特征原则。但是同时谭筱清又认为：“对于被控侵权技术特征比已有

公知技术多一个或以上的技术特征，甚至是少一个或以上的技术特征，不要仅仅

局限于数量的多与少，而是要明确被控侵权技术与已有公知技术是否存在实质性

的不同，或者表述为是否属于显而易见的不同。’’27言外之意被控侵权技术与已有

公知技术等同的判定应遵循创造性标准。由此可见，对于判断被控侵权技术与现

有技术是否构成等同的问题，不同学者甚至同一学者有时也会采取不同的判定方

法。

笔者认为判断被控侵权技术与现有技术是否构成等同时，应当适用基于技术

特征一一对应的全部技术特征原则。因为创造性判断与等同判断是不同的，对创

造性进行判断时强调将权利要求保护的发明作为一个整体看待，而等同原则侧重

对各个技术特征进行逐个对比分析；并且创造性判断中最为常见做法是将两篇或

25用力普“关于专利保护与专利侵权中若干基本闪题研究”，《中周专利与商标》，1996年第3期。

拍谭筱清：“在专利侵权诉讼中的运用已有公知技术抗辩原则”，‘人民司法》，2002年第8期。

27同上。
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多篇对比文件中记载的现有技术结合起来与权利要求的内容进行对比，而等同侵

权则是将被控侵权物与权利要求进行单独比较。船只有采用与判断被控侵权物和

专利技术是否构成等同相一致的标准，才不会出现同样是判断等同却适用不同判

断原则的厚此薄彼的现象。

(二)现有技术抗辩的判定

1．现有技术抗辩的一些现有判定方法

在一般的专利侵权诉讼中，仅涉及到专利技术和被控侵权技术，判断是否侵

权的办法是：(1)划分被控侵权技术和专利技术的技术特征；(2)比较被控侵权

技术和专利技术的技术特征，看是否相同；(3)如果控侵权技术和专利技术的技

术特征不相同，比较被控侵权技术和专利技术的技术特征是否等同。当被控侵权

技术和专利技术的技术特征相同或者等同时，就构成侵权。但是当被控侵权人以

现有技术进行抗辩时，就会涉及到专利技术、被控侵权技术和现有技术三个，此

时如何处理三者之间的关系，争议较大。

理论界中，尹新天先生认为：“在被告进行公知技术抗辩时，专利管理机关

或者法院可以首先判断侵权指控是否成立，如果相同侵权和等同侵权都不成立i

则没有必要考虑公知技术抗辩的问题。公知技术抗辩本身并不影响相同侵权和等

同侵权的判断结论，它只是用于当判断得出相同或者等同侵权成立的结论时作为

一种抗辩手段，使法院不作出处罚的决定。⋯⋯因此，公知技术抗辩以一般应当在

判断相同或等同侵权之后进行。”黯尹新天先生的观点可以概括为：比较被控侵权

技术和专利技术的技术特征一比较被控侵权技术和公知技术的技术特征。杨志敏

先生认为：“当被控侵权物与公知技术相同时，依照专利权的效力不可及于公知技

术之判断，便可毫无顾虑地允许公知技术抗辩，直接判定侵权不成立，而不管原告

专利要求是全部还是部分由公知技术构成等。只是当被控侵权物与公知技术相比

较存在某种差异，且被控侵权物相对于公知技术具有创造性时(此时有可能侵

权)，才有必要将被控侵权物放在原告专利保护范围内对比，看是否存在抵触。如

有抵触，即表明原告专利具有专利性，同时也表明被控侵权物构成侵权。这是公知

驾尹新天：《专利权的保护》，专利文献出版社，1998年版，第348页。

挣同上，第382、388页。
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技术抗辩在相同侵权中适用的情况。而公知技术抗辩在等同侵权中的适用则不同，

只需被控侵权物与公知技术直接比较，如有新颖性和创造性，即可判定等同侵权

成立，反之，则适用抗辩，认定不构成侵权。"30杨志敏先生的观点可以概括为：直

接比较被控侵权技术和公知技术的技术特征。另外还存在一种混合对比法，即将

被控侵权技术和专利技术、被控侵权技术和现有技术分别进行对比，如果被控侵

权技术与现有技术更为近似，则现有技术抗辩成立；如果被控侵权技术与专利技

术更为接近，则现有技术抗辩不成立。

2．判定现有技术抗辩应当采取的步骤

笔者认为，以上几种观点都过于片面，因为三者之间的关系纷纷复杂，在实

际的案件审理中，应当具体问题具体分析，不应当采用一刀切的方法进行侵权判

断。具体而言，在案件审理中应当遵从一下几步：

第一步：分别划分专利技术、被控侵权技术和现有技术的技术特征。比如专

利技术的技术特征由A、B、C、D组成；被控侵权技术的技术特征由A1、B1、C1、

D1组成；现有技术的技术特征由A2、B2、C2、D2组成．

第二步：对被控侵权技术的技术特征A1、B1、Cl、D1和现有技术的技术特

征A2、B2、C2、D2进行对比，看被控侵权技术与现有技术是否相同。如果被控

侵权技术与现有技术完全相同，此时被控侵权技术就是现有技术本身，法官可以

直接判断侵权不成立，而不在需要顾及专利技术，因为无论专利技术是与被控侵

权技术、现有技术相同或者等同，专利权人都无权禁止任何其他人使用现有技术。

此时应当注意的是，如果A、B、C、D与A1、B1、C1、Dl相同，即相同侵权的情

形和A、B、C、D与Al、B1、Cl、D1不同，即等同侵权的情形下，其理论构成还

是存在差异的。相同侵权范围内的抗辩适用，是直接否定瑕疵专利权的行使，将被

控侵权技术置于由专利局认定的权利要求语义保护范围之外，以回避瑕疵专利权

的效力及于现有技术而带来的不必要的混乱。而等同侵权范围内的抗辩适用则不

同，首先，从概念上讲它并不是针对瑕疵专利的，它直接针对的是由法院作出的超

越权利要求语义范围以外的等同解释，通过将相对于现有技术不具有专利性(或

30杨志敏：“关于“公知技术抗辩”若干问题的研究一从中、德、日三国判例与学说的对比角度”，‘比较
法研究》，2003年第2期．
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明显不具有专利性)的被控侵权技术置于等同范围之外，来防止保护范围不合理

扩大。现有技术抗辩在相同侵权范围的适用更多地体现了公正性，而在等同侵权

范围内的适用则更多体现的是公平性。31

第三步：如果被控侵权技术与现有技术不同，看专利技术与被控侵权技术是

否相同。如果专利技术与被控侵权技术相同，即A=A1，B=B1，C=C1，D=D1

与A2、B2、C2、D2不同，还是应当对被控侵权技术的技术特征A1、Bl、C1、D1

和现有技术的技术特征A2、B2、C2、D2进行对比。如果被控侵权技术的技术特

征A1、B1、C1、D1和现有技术的技术特征A2、B2、C2、D2相比较，其技术特征

是以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域

的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到，那么就可以直接判定侵权不

成立，否则侵权成立。此时应当注意的是对本领域的普通技术人员的理解。“所

属技术领域普通技术人员"，字面解释不会产生歧义，但内在含义，审判实践中

往往出现混淆。大多数人都把“所属技术领域普通技术人员"混同于该技术行业

大约具有或相当于中等技术职称的人。根据2006年版专利审查指南的规定，所

属技术领域是指发明创造所涉及的技术领域；技术人员是指普通技术人员。专利

审查指南对该拟制判断主体应具备的知识和能力规定为：假定他知晓申请日或者

优先权日之前发明(或者实用新型)所属技术领域所有的普通技术知识，能够获

知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验的手段和能力，

但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其

他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先

权同之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。

第四步：如果被控侵权技术与现有技术不同，专利技术与被控侵权技术也不

相同，即专利技术、被控侵权技术和现有技术三者的技术特征均不相同。司法实

践中，此种情形出现的最多，但是各个法院的判定方法却有很大的不同。在“仙

火牌热水灶"专利侵权案32中湖南省长沙市中级人民法院认为，在进行具体分析

判断时，应当将被控侵权产品与请求保护的专利技术、现有技术进行比对，如果

被控侵权产品与现有技术更为近似，则现有技术抗辩成立：如果被控侵权产品与

”杨志敏：“关于“公知技术抗辩”若干问题的研究一从中、德、日三国判例与学说的对比角度”，‘比较
法研究》，2003年第2期。

32中国知识产权裁判义书网：http：／／ipr．chinacourt．or臣public／detail sfws．php?id=4488．
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请求保护的实用新型专利更为接近，则现有技术抗辩不成立，即需要进行混合对

比。在“回转式自动平板复合机"专利侵权案33中，四川省高级人民法院认为，

判断现有技术抗辩是否成立，是将被控侵权物与单独一份现有技术进行对比。被

控侵权物的技术特征与一份现有技术相同的，或者虽不完全相同，但属于一份现

有技术与所属技术领域技术人员的常识或者熟知技术的简单组合的，不论被控侵

权物的技术特征与权利要求记载的技术特征是否相同或者等同，现有技术抗辩不

侵权主张均成立，即只需要直接对比。笔者认为，此时应当对被控侵权技术的技

术特征与现有技术的技术特征进行对比，但是在确定被控侵权技术与现有技术特

征具体的对比范围时，应当以专利技术的保护范围作为确定被控侵权技术与现有

技术之间对比范围的参照因素。因为现有技术抗辩的内容就是通过对被控侵权的

技术特征和现有技术特征逐项作出对比说明，最终证明被控侵权技术等同于现有

技术，而在此过程中理应不超出原告在其权利要求中明确要求保护的范围。对比

的结果如果是被控侵权技术构成对现有技术的等同替换，则现有技术抗辩成立，

否则就构成侵权。

司法实践中，通过这样一步步的具体操作，可以相对准确的判断出被控侵权

人的现有技术抗辩是否成立，从而得出是否侵权的结论，有助于对合法权益的保

护。

33中国知识产权裁判文书网：ht姬：／／ivr．chinacourt．org／public[detail sfws．php?id=13182．
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三、案情同I-：-I顾一、木I一 ，¨K

李光诉首钢总公司重型机械公司“旗杆”专利侵权案，是现有技术抗辩原则

在专利侵权诉讼中成功运用的典型案例，对现有技术抗辩原则的发展、运用起到

了巨大的推动作用，但是案件之中仍然存在一些不足需要简单说明。

(一)对判决结果的评论

在李光诉首钢总公司重型机械公司案中，虽然北京市中级人民法院和高级人

民法院的判决结果相同，但各自的理由却大相径庭。北京市中级人民法院采用的

是一般的专利侵权的判断方法，即将被控侵权技术和专利技术的技术特征进行直

接对比，认为两项技术方案存在实质性不同。因此，判定首钢重型机械公司不构

成侵权。高级人民法院采用的是排除现有技术的办法，即将原告的专利技术与现

有技术进行对比，剔除专利中的现有技术部分，对原告的专利权的保护范围进行

限制性解释，从而使被告的技术不包含在原告的专利权保护范围之内，判定被告

不构成侵权。相比较而言，高级人民法院的判决更具有合理性，但是，还存在着

一定的不足。

笔者认为，此案中，应当在原告专利技术的保护范围内对被控侵权技术与现

有技术的技术特征进行直接对比，即首钢重型机械公司旗杆技术中的单气室与

1987年1月14日期满的“吹风式旗杆”专利的单气室的技术特征进行对比，通

过认定被控侵权技术与现有技术相同直接判定侵权不成立，而不在需要顾及专利

技术，因为无论专利技术是与被控侵权技术、现有技术相同或者等同，专利权人

都无权禁止任何其他人使用现有技术。

(二)专利权人与专利侵权人的策略选择

专利权人的策略选择

专利权人而言，专利权侵害诉讼需要花费诉讼费用、出庭准备的费用等，一

般情况下，当发现自己的专利权受到侵害，首先向权利侵害人发出警告，寻求交
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涉和解的情形比较多。如果对方对发出的警告没有切实的措施和诚意，可以提起

专利侵权诉讼。以下是发现专利权侵害时进行应对措施的顺序：(见图1)34臣垂圃
O

图1专利侵权应对措施

34刘斌斌：‘知识产权理论与战略研究》，甘肃人民：l{版社，2006年版，第75页。
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如果必须选择诉讼时也应当注意起诉时机的选择，因为如果冒然提起侵权诉

讼，在诉讼中又常常因为证据不足，或自己的专利不具备专利性，被对方申请无

效，或因对方提出非常有利的证据而不能支持自己的主张等原因而给自己造成被

动。因此，起诉一定要慎重，要把诉讼前的准备工作尽量作充分，这些工作主要

包括：第一，核查事实、收集证据。是否有侵权的事实，完全需要靠证据来证明，

因此，及时、全面地收集有关证据是非常重要的。第二，对自己的专利权重新进

行评估，对专利性的强弱作出判断，做到心中有数。因为在侵权诉讼中一旦对方

反诉该专利权无效，将会使自己措手不及，可能造成诉讼结果的逆转。当专利权

人有绝对胜诉的把握时，再向法院提起诉讼。

专利侵权人的策略选择

大多数人在被他人指控侵犯了专利权时，往往不知如何是好，有人置之不理、

死不认帐；有人惊恐不安、束手无策。其实这两种态度都是不可取的，应该冷静

下来，积极寻找对策。当被指控侵权时，首先应当利用检索，查明对方专利权的

详细情况，做到胸中有数。通过文献检索之后，将自己制造、销售的产品与专利

进行对比分析，如果确属侵犯了他人专利权，应主动承认错误，以求得到对方谅

解；如果认为自己不构成侵犯专利权，则可根据客观情况的不同，依据专利法的

规定提出不同的抗辩理由。

专利权作为一种法律授予和保护的独占性权利，在给予专利权人以一定期限

的独占性权利的目的就是为了通过保护专利权人的合法利益来鼓励和刺激专利

发明。专利权人拥有的排他性的独占权利，是具有强有力效力的权利。但是，由

于其存在的形态方式，有些有可能会阻碍产业的发展。国家专利法律制度的目的

就是“给发明之火浇上利益之油"，通过专利制度来使专利人的发明创造能够应

用于社会，服务于社会。因此为了平衡专利权人与国家和社会的利益，使专利发

明能够应用于社会，各国专利法都对专利权进行了限制。35这种限制在司法实践

中主要体现为被控侵权人可以选择各种抗辩事由对抗专利权人的诉讼请求。

专利侵权诉讼中被控侵权人享有抗辩权，通常被使用的有下列几项：1．诉讼

主体资格抗辩。原告与诉讼标的具有法律上的利害关系是诉讼得以成立的前提，

35刘斌斌：《知识产权理论与战略研究》，甘肃人民出版社，2006年版，第61页。
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原告不能证明其具备诉讼主体资格的，诉讼请求自然会被驳回。2．法定免责事由

抗辩。我国专利法第六十三条规定了不视为侵犯专利权的四种情形：权利用尽、

先用权、临时过境和科研及实验目的的使用。3．未落入涉讼专利保护范围的抗辩。

专利中权利要求的特征与被控侵权物(产品或方法)的特征进行对比，如果被控

侵权物缺少专利权利要求中记载的必要技术特征，或者被控侵权物的技术特征与

专利权利要求中对应的必要技术特征相比至少一项以上的技术特征有本质区别，

则不构成侵权。4．专利无效抗辩。权利存在是侵权诉讼的前提，专利权的效力一

旦被否定，诉讼请求自然会被驳回。5．现有技术抗辩。6．合同抗辩。被告以其实

施的技术是通过技术转让合同从第三人处合法取得的为理由进行侵权抗辩。此抗

辫理由不属于对抗侵犯专利权的理由，只是承担侵权责任的抗辩理由。7．诉讼时

效抗辩。

笔者认为，一般情况下被告采用的抗辩事由可以遵循由易到难的顺序。首先

选择的抗辩事由有：诉讼主体资格抗辩、诉讼时效抗辩、合同抗辩、法定免责事

由抗辩，因为这些抗辩事由的适用简单、易行。其次，当被告认为自己的技术与

原告专利技术有实质性区别时，可采用未落入涉讼专利保护范围的抗辩。当被告

认为自己的技术与专利技术区别不明显，但认为存在与专利技术和自己的技术相

类似的现有技术时，如果被告实力有限，不愿被诉讼拖累错失发展机会，打算在

诉讼中速战速决，可以采用现有技术抗辩；而如果被告实力强大，可以采用专利

无效抗辩，因为若能够实现专利权被全部宣告无效，将可以避免承担专利侵权责

任，而且效果彻底。即使不能使专利权无效，通过专利权人解释权利要求，使得

专利的保护范围缩小，也可以实现不承担专利侵权责任的目的。

本案中，被控侵权技术与专利技术并无实质性不同，此时就不宜选择未落入

涉讼专利保护范围的抗辩，最好对现有技术及抵触申请作详细检索，重点从现有

技术方面寻求不构成侵权的理由和证据。
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结 语

现有技术抗辩原则源于德国，随后各国学者都对其进行了深入探讨，尤其是

最近几年，受到了广泛关注。我国原有法律对现有技术抗辩原则的适用并无明确

规定，2008年12月27日通过的《专利法修正案(三)》第一次用法律的形式对

涉及现有技术方面的内容作出了规定，这对于更公平合理地解决专利权人与社会

公众之间的利益平衡问题，确保诉讼双方当事人在法律地位上的平等，提高办案

效率，及时解决纠纷都有着极其重要的意义。但是，《专利法修正案(三)》对现

有技术抗辩原则的规定仍然不够具体，现有技术抗辩原则在司法实践中更好的运

用还有很长的路要走。

虽然现有技术抗辩并不否认原告专利权的效力，相对于无效抗辩而言这种途

径不够彻底，第三人也不能直接以法院的判决在另一案件中对抗原告，但是一项

专利权在某个案件中受到现有技术的成功抗辩以后，在其他类似的情况下往往也

很难再得到法律的保护，专利权处于名存实亡的状态，因此，在司法实践中，原

告、被告都应该对现有技术抗辩原则予以高度重视。

本文从传统的角度对现有技术抗辩原则的一些理论问题进行了梳理，着重对

现有技术抗辩的适用范围(仅适用于等同侵权还是可以全面适用)，用于抗辩的

现有技术的范围(什么样的技术构成现有技术、用于抗辩的现有技术是完整的技

术方案还是可以延及相关现有技术的简单组合、用于抗辩的现有技术可否延及等

同技术)，如何对专利技术、被控侵权技术、现有技术进行对比判定等问题提出

了一些粗浅的观点和看法，这些观点和看法是否正确还有待于实践的检验。由于

对现有技术抗辩的的相关问题只是初步涉猎，理论水平还有待提高，文章在各方

面不可避免的存在疏漏之处，敬请专家们指教，在此深表感谢。
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致 谢

时光荏苒，转瞬即逝，弹指间，三年的研究生生活即将结束。回过头看看这

三年走过的路，其中有苦有甜，但收获颇丰。在此离别之际，有太多太多的人需

要感谢。

首先，要感谢我的导师刘斌斌教授。本文的写作得到了导师刘斌斌教授的悉

心指导，从论文的选题、开题到全文的修改、定稿，刘老师都不厌其烦地给予指

导和帮助，从多方面提出了许多宝贵意见，在此表示诚挚的谢意。刘老师严谨的

治学风范和崇高的人格魅力一直深深的影响着我，永远是我学习的楷模。能够成

为他的学生，我深感荣幸。

其次，要感谢兰州大学法学院的每一位老师，是他们的谆谆教诲使我在专业

学习中受益匪浅，在法律的道路上不断成长。在此衷心祝愿各位老师身体健康、

工作顺利。

最后，要感谢生我养我的父母。求学的二十余载也是父母苦苦操劳的二十余

载，为人之子，因未尽孝道而深感内疚与不安，想要说声谢谢却一直没说出口，

借此机会把最深的祝福送给他们。

祝愿兰州大学的明天更加美好!祝福天下所有的老师幸福平安1
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