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专利确权的属性重释与模式选择

李雨峰*

摘 要 发明创造获得专利权之后,对专利权效力的审查存在行政和司法两种确权模式,
多数国家以一种模式为主,辅之另外一种模式进行矫正。我国专利确权采取的是行政模式,产
生了程序冗长、关联诉讼、角色错位等问题。从申请人角度看,专利确权反映的是发明创造最

终应否获得专利权的问题;从确权机构角度看,专利确权体现了行政确认的属性,具有一定的

财产管理性质。就专利权而言,发明人的贡献是权利基础,国家专利行政机构的“登记”是行政

确认,具有划定权利边界的功能。在管理知识财产的方法上,存在着事先管理和事后管理两种

方法,不同的财产形态采取了不同的管理方法。在国家专利行政机构和司法机构之间,对专利

采取哪种管理方法,重要的考量要素是效率。我国《专利法》应当引入司法确权,对其权限进行

合理配置,以克服行政确权的局限。
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引 言

《优化营商环境条例》第15条第2款明确提出了提高专利申请审查效率的要求,这是加快

建设现代经济体系、推动高质量发展的重要举措之一。专利审查效率既包括发明创造获得专

利权审查过程中的效率,也包括专利获权之后有人对专利有效性提出质疑而进行复审的效率。

后者在学理上被称为专利确权程序,无论是专利授权后的撤销程序,还是无效宣告程序,都属

于专利确权的范畴。长期以来,关于专利确权的研究多集中于无效宣告制度的讨论,主要关注
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的是无效宣告的事由、〔1〕无效宣告对专利授权的纠错,〔2〕在《专利法》第四次修改之际,多数

讨论集中于法院有无权限改变专利复审机构的行政决定。〔3〕专利确权涉及专利的稳定性,

是界定专利权范围的重要方式(专利确权程序有可能改变专利授权的范围),其质量和效率不

仅影响专利权保护的程度,还决定了市场主体获取、维护专利权的制度性交易成本。如果申请

人与专利授权机构、专利复审机构、法院、其他市场主体等因为专利的稳定性和有效性产生了

过多的交易环节,就会提高交易成本。我国《专利法》对专利确权采取的是单轨制的行政确权

模式,由国家知识产权局内部的专利复审机构负责专利有效性的审查。与我国不同,英美一些

国家采取的是司法确权模式,当民事诉讼中的被告对专利权提出无效抗辩时,对专利有效性的

审查由法官直接做出。值得注意的是,美国于2011年颁布《发明法案》(AmericaInventsAct,

AIA)后引进了专利复审制度,由专利商标局内部的“专利审查与上诉委员会”(PatentTrial

andAppealBoard,以下简称PTAB)履行专利授权后的复审职能。这样,美国就由之前的单一

司法确权模式改为司法和行政确权的二元模式。法国2020年1月10日通过的《企业成长与

转型法》增设了专利无效的行政程序,其目的是为了矫正之前由法院管辖专利有效性案件导致

的低效率。日本早期采取的是行政审查模式,但也是意识到这种模式带来的高成本,在2004
年修改专利法时,增加了专利民事诉讼的“当然无效抗辩原则”。

域外经验为反思我国单轨制的专利确权模式提供了机会。值得一提的是,自2014年国家

知识产权局启动专利法第四次修改以来,尽管多数知识产权学者主张改进现有的专利行政确

权模式,但由于争议较大,修改后的《专利法》对此仍未做规定。本文尝试一种视角的转

换,〔4〕不从发明人而从确权机构的角度对专利确权制度进行审视,期望获得对这一问题的新

理解,并从属性上对专利确权进行重释。从请求人角度看,专利确权反映的是一项发明创造专

利权的稳定性问题;从确权机构的角度看,专利确权属于行政确认,带有明显的财产管理性质。

当行政机构的财产管理模式出现了低效率时,由其他机构发挥比较优势、分担一部分管理财产

的功能就在所难免。按此思路,本文拟厘析专利确权的属性,揭示我国专利确权制度存在的程

序冗长、关联诉讼、国家知识产权局角色错位等问题,在辨析两种确权模式优劣的基础上,以专

利确权属性的重释为基点,提出我国专利确权模式的改组方案。

一、专利确权的现状与问题

在我国,专利确权一直由国家行政机构负责,尽管行政机构名称有所变化,受理的范围有
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所调整,但行政确权模式自确立以来一直未做改变。

(一)专利确权的现状

我国专利确权制度可以追溯到1984年3月12日通过的《专利法》。其第43条第1款规

定,专利复审委员会作为复审机构隶属于国家专利局;第48条规定,任何单位或个人对已经授

予的专利认为不符合专利法的,都可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。第49条规

定,我国的专利确权是行政确权,由专利复审委员会负责;如果利害关系人对复审结果不服,可

以在三个月内向人民法院提起诉讼;专利复审委员会就实用新型和外观设计的复审决定是终

局的,利害关系人无权向人民法院起诉。1992年9月4日修正的《专利法》将专利异议程序改

为专利撤销程序,第43条规定专利复审委员会对专利局撤销或者维持专利权的决定进行复

审;在第48条规定专利复审委员会关于专利无效宣告的复审时限为六个月。按照1992年《专

利法》,专利复审委员会行政确权的范围既包括因对是否撤销专利权不服提起复审的案件,也

包括对专利权无效请求复审的案件。2000年8月25日修正的《专利法》删除了专利撤销制

度,关于专利无效宣告制度的规定体现在第46条。该条要求专利复审机构应当及时审查关于

专利无效宣告的请求,同时规定,法院在审理不服专利复审委无效宣告决定案件时,应当通知

对方当事人作为第三人参加诉讼。2008年12月27日第三次修正的专利法、2020年10月17
日第四次修正的《专利法》对此均未做修改。

在专利授权阶段,申请人面对的是国家专利局,申请人和专利审查人员就发明创造的可专

利性进行互动,审查人员通过检索现有技术(涉及新颖性时还检索抵触申请),对发明方案进行

新颖性和创造性进行实质审查,并对实用性进行判断,对实用新型和外观设计只进行初步审

查,并不进行实质审查。此阶段并无第三人的介入。但是,专利权是一种绝对权、对世权,一旦

发明创造被授予专利权,就具有排除第三人的效力。由于技术进步具有累积性的特点,大多数

发明创造方案都是在他人成果的基础上完成的,申请专利的发明创造很可能包括了前人已有

的贡献,如果将他人的技术贡献纳入专利权的范围,又凭借专利权去排斥他人使用该技术方

案,对该他人显然不公平。另外,随着专利申请数量暴增,审查人员往往没有足够的时间、精力

等对发明创造进行细致审查,在授权与驳回之间,审查人员可能更愿意选择授权而不是驳回,

因为相比驳回,对于申请专利的发明创造授予专利权制度成本更低,它可能面临更少的复审请

求等程序。对于专利审查人员而言,这也是理性选择的结果。〔5〕专利审查人员对某发明创

造是否授予专利权,也是在一些约束条件下的决策,他们更多会按照先验概率的基本原则去行

动。〔6〕出于前述考量,很多国家专利法对授权后的专利设置了有效性审查的无效宣告秩序。

该程序可由任何第三人提起,将专利权置于公众的监督之下。当有人认为某项专利存在不予
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授权的法定事由时,均可以请求专利复审机构宣告该专利无效。这种关于专利有效性审查的

程序,既在一定程度上保障了专利的民主价值,〔7〕又在一定程度上确保被授权的发明创造是

有价值的。

2018年,国务院进行了机构改革。之前专利复审委员会的职能由设在国家知识产权局内

部的复审和无效审理部(以下简称“无效审理部”)履行,仍然通过无效程序解决专利确权纠纷。

当事人对无效审理部的决定不服,只能以国家知识产权局为被告提起行政诉讼,受理法院只对

无效审理部的行政决定进行审查,要么支持要么反对该行政决定,并不改变无效审理部决定的

内容;在民事诉讼中,以专利有效性为原则,不涉足专利的有效性审查。

(二)专利确权的问题

国家知识产权局建立的强大专利信息检索系统和配备的庞大专利审查人员队伍,为专利

行政确权模式提供了有力支撑。这种模式为我国专利权有效性的审查积累了丰富经验。但

是,国家知识产权局对专利权有效性的审查并不具有终极效力,它很有可能受到司法机关的进

一步审查。在专利行政确权模式下,司法机关不能直接作出专利权有效、无效、部分无效的判

决,它只审查无效审理部作出的决定是否合法;若合法,司法机关即做出维持无效审理部之决

定的判决;若不合法,司法机关即做出撤销无效审理部之决定并责令其重新作出决定的判决。

在实践中,绝大多数专利权无效宣告请求由与专利权存在利害关系的人提出,其中又以专利侵

权诉讼的被诉侵权人或受到专利侵权指控威胁的人居多。〔8〕因此,专利确权常常与专利侵

权诉讼相伴而来。专利行政确权模式为具有投机心理的市场主体(主要是现实或潜在的专利

侵权人)提供了可操作空间———他们常常对目标专利恶意地提起无效宣告请求。专利权人欲

保护其专利,几乎不可避免地要经历专利权有效性的质疑和审查,从而引发专利权不稳定、专

利确权程序冗长、专利侵权诉讼久拖不决和专利行政确权机关角色错位等问题。

1.程序冗长

专利确权具有一定的纠错功能,国家知识产权局对一项发明创造授予专利权之后,如果第

三人认为该项专利权的授予不符合《专利法》的有关规定,他可以对专利权的效力提出质疑。

就其程序而言,第三人应当首先向无效审理部提出宣告专利权无效或部分无效的请求;无效审

理部经审查认为被授予的专利权符合《专利法》的规定即可作出维持专利权有效的决定,若无

效审理部经审查认为被授予的专利权不符合《专利法》的规定即可作出宣告专利权无效或部分

无效的决定;第三人或专利权人对无效审理部的决定不服的,可以在规定时间内以国家知识产

权局为被告向北京知识产权法院提起行政诉讼;国家知识产权局、提起专利权无效宣告请求的

第三人或专利权人对北京知识产权法院的判决不服的,可以向最高人民法院知识产权法庭提
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起上诉。在理论上,专利行政确权可能要经过无效审理部审查、行政诉讼一审、行政诉讼二审

和行政诉讼再审四种程序。

但这并不意味着效力受到质疑的专利权经过这四种程序后就稳定了。前文已述,在专利

行政确权模式下,我国司法机关并不直接对专利权是否有效作出判决,而只针对无效审理部的

决定作出裁判。当司法机关判决撤销无效审理部的原有决定并责令其重新作出决定且无效审

理部作出了新的决定时,专利权人或第三人又可能不服该新的决定继而又向北京知识产权法

院提起行政诉讼。如此循环往复,从而引发循环诉讼。实践中,引发专利确权循环诉讼的事由

大致包括以下四种:①人民法院做出判决后,无效复审部重新做出行政决定,相对人对该行政

决定不服再次提起行政诉讼;②人民法院因程序、证据撤销无效审理的决定后,无效审理部重

新做出决定又因实体问题被提起行政诉讼;③两级法院因为事实认定分歧而导致的循环诉讼;

④无效决定未针对所有无效事由导致的循环诉讼。〔9〕在这些情形中,既有无效决定被多次

撤销而提起诉讼的情形,如“一种带法兰的铸型尼龙管道”(专利号为032748256)实用新型专

利无效案,又有为了竞争市场因专利权得不到终极决定而引起的多次诉讼案件。这种诉讼久

拖不决,有的案件达11年之久(安增基与重庆铜梁县精细化工厂专利无效案)。〔10〕

专利确权循环诉讼产生的理论根源之一在于,我国将专利权有效性纠纷定性为行政纠纷

而非民事纠纷。在《专利法》第三次修订的过程中,“缩短专利权无效宣告程序和专利侵权诉讼

程序”的强烈呼声当时受到国家知识产权局的高度重视,国家知识产权局遂组织实践调研和理

论研究,但最终还是没能就专利权有效性纠纷的性质达成共识。〔11〕将专利权有效性纠纷定

性为行政纠纷的观点认为,专利权是由国家知识产权局代表国家经过审查之后授予的权利,对

不符合《专利法》之规定的发明创造授予专利权,不仅损害了提起宣告专利权无效请求的人的

权益,还损害了社会公众的权益,不能将专利权有效性纠纷视为具体双方当事人之间的民事纠

纷。〔12〕按此逻辑,无效审理部作出的专利权是否有效的决定乃行政机关作出的具体行政行

为,针对该决定提起的诉讼为行政诉讼。主张专利权有效性纠纷为民事纠纷的观点认为,专利

权为私权,专利权有效性纠纷是专利权人与其利害关人之间产生的纠纷,无效审理部针对专利

权是否有效的决定不具有管理公共事务或行政处罚的性质,而是带有居间解决纠纷的性质,因

此将专利权有效性纠纷界定为民事纠纷更为合理。〔13〕但是,在《专利法》第三次、第四次修改

的过程中,全国人大法工委基于现实的考量,未对专利行政确权模式做出修改。由此而引发的
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参见尹新天,见前注〔8〕,第362页。
参见尹新天,见前注〔8〕,第363页。
参见尹新天,见前注〔8〕,第363页。
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另一个问题是,相关专利权人将花费大量的时间、精力在无效审理部做出说明,在行政诉讼中

作为第三人出庭;提起宣告专利权无效请求的人也将花费了大量的时间与精力。当事人在与

无效复审部、法院乃至对方当事人的对抗中,因为专利权的稳定性(产权界定)支付了大量交易

成本,无法实现产值的最大化。〔14〕

2.关联诉讼

由于法院在民事诉讼中并不审查专利有效性,面对专利权人提起的专利侵权诉讼,被告通

常采取的积极措施便是向无效复审部提出专利无效宣告请求。无论无效审理部做出的行政决

定是维持专利或还是宣告专利无效,都很可能会引起一方当事人不服,进而陷入冗长的专利有

效性程序,并产生大量的关联诉讼。如果涉案专利属于国际专利,甚至会关联至国外的专利确

权程序,例如瓦工堡、上海中集诉上海胜狮专利侵权纠纷案,便因专利侵权引发北京、上海、香

港、德国杜塞尔多夫四地17起诉讼,历时五年,最终以调解方式结案。〔15〕尽管《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》允许人民法院在处理被告提起专利无效

宣告请求时,可以不中止诉讼,但该司法导向更多局限于实用新型或外观设计等(依据专利权

评价报告)较易做出有效性判断的情形。如涉及发明专利或部分难以直接判断专利有效性的

情形,为避免因事实认定不清而被发回重审,法官多数会采取中止诉讼等更为谨慎的处理方

式。由此,提起关联诉讼仍是当事人应对专利侵权诉讼特别有效的方式。这种以诉应诉的方

式,无法有效限制个体行动者机会主义的动机,增加了市场主体合作的制度性交易成本。〔16〕

专利权的不稳定在新制度经济学上被理解为产权界定的不清晰,由此给(初始)专利权人带来

的排他范围的不确定、各种关联诉讼均构成了负外部性。解决这一难题的措施之一是尽快、清

晰地界定产权,实现专利权的稳定性。如此,作为产权的专利权就可以引导人们实现将外部性

较大地内在化的激励,在人们进行交易时形成合理预期,〔17〕减少诉讼数量。

为了消除专利行政确权程序冗长对专利侵权诉讼的消极影响,2021年7月14日,国家知

识产权局无效审理部与广东知识产权法院积极探索了专利司法和行政保护新模式———专利权

无效宣告请求和专利侵权诉讼联合审理,即无效审理部合议组先远程对专利无效请求进行口

头审理并当场做出决定,而后立即进入专利侵权诉讼程序。联合审理模式缓解了单轨制的专

利行政确权模式所存在的矛盾,但该模式却无法破除单轨制的专利行政确权模式对专利侵权

诉讼的障碍。因为,联合审理模式的有效运行依赖于两个前提条件:第一,专利权有效性纠纷
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〔14〕

〔15〕

〔16〕

〔17〕

参见(美)罗纳德·科斯:“关于‘社会成本问题’的注释”,张乃根译,载盛洪主编:《现代制度经济学

(上)》,中国发展出版社2009年版,第41页。
参见马骏:“由案说法:浅论专利无效制度”,《电子知识产权》2010年第11期,第79页。
参见(美)道格拉斯·C.诺思:《经济史上的结构和变革》,厉以平译,商务印书馆1992年版,

第37页。
参见(美)哈罗德·德姆塞茨:“关于产权的理论”,刘守英译,载陈昕主编:《财产权利与制度变迁》,

格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社2014年版,第71页。
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简单,专利无效审理部能够当场做出维持专利权有效、宣告专利权无效或部分无效的决定;第

二,专利权人和被诉侵权人对无效审理部做出的决定没有异议。缺乏上诉条件中的任何一个,

联合审理模式将无法推进。事实上,同时满足以上两个前提条件的专利权有效性纠纷少之又

少。因此,欲消解专利确权对专利侵权诉讼的消极影响,还应当从改组专利确权模式入手。

3.角色错位

专利行政确权模式经常引发以国家知识产权局为被告的行政诉讼。依据《行政诉讼法》,

人民法院在行政诉讼中并不改变行政机构的决定,而是在判决中责令行政机构重新做出行政

决定。无论行政机构做出的行政决定内容为何,均有可能引发循环诉讼。尽管相较于法院,国

家知识产权局处理技术事务的能力更强,但事实认定结果的易变,并未由于坚持单一专利确权

主体而得以解决。相反,由于严格坚持单轨制的行政确权模式,专利的效力只能在行政诉讼的

运作框架内重复往返,它既难以在某一审查程序(无效审查部审查、行政诉讼)中消弭,也难以

通过程序协作得到缓解,最终引发诉累。制度经济学家认为,制度为经济交换提供了一个结

构,如果制度结构的产出不稳定,经济交换的花费将非常高昂。〔18〕

更重要的是,因行政确权引起的行政诉讼导致国家知识产权局角色发生了一定程度的错

位。通常意义的行政诉讼,反映的是公民个体因国家行政机构的具体行政行为影响了公民的

已有利益,公民个体对此提出行政诉讼。在专利确权过程,当事人的专利权应否存在并不确

定,由此引发的行政诉讼使国家知识产权局疲于应诉。这极有可能使国家知识产权局演变为

一方当事人的辩护者,有悖于《专利法》第21条规定的“国务院专利行政部门应当按照客观、公

正、准确、及时的要求,依法处理有关专利的申请和请求”这一重要原则。

二、专利确权的模式考据

从国际视野看,专利确权并无一成不变的模式。一项发明创造获得专利授权后,该专利权

是否无可置喙,不同的国家选择并不相同。考虑到发明的技术复杂性,多数国家专利法规定了

一定的事后救济程序,由另外一个机构对已经授予的专利权进行复审,并形成了不同的模式。

(一)司法确权模式

这一模式是英美国家较早采取的路径,应与法院在这些国家的地位具有一定的联系。大

致说来,这一模式走过了两个阶段。在第一阶段,无论是英国还是美国,对专利的授予均不进

行实质审查。待发生专利纠纷后,在民事诉讼中,由法院直接确定专利的效力,再对被告行为

是否构成侵权进行判断。英国1624年的《垄断法》对新制造方法的发明人给予14年的垄断

权,但对这种垄断权的授予并不设有事先的授权审查程序。18世纪早期,英国专利权人开始
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在衡平法院对其专利进行注册登记(enrolment),但这种注册登记只是诉讼中的初步证据。在

诉讼中,法官对这种初步证据具有自由裁量权。半个世纪之后,法官还经常要求专利权人解释

他获得垄断的“对价”(consideration)。〔19〕1790年,美国颁布了历史上第一部专利法。按照

该法,由三人组成的专利委员会对具有新颖性的发明发布(issue)专利,但并未设置对发明的

专利性进行授权审查的制度。随着专利申请量的增加,改革专利法的呼声越来越强。1793
年,美国颁布了第二部专利法,它取消了专利委员会,代之以登记制度,但该制度仍未设置事先

授权审查程序,只要发明满足了专利法的要求,向国务卿提出申请,国务卿就可以向申请人发

放专利。国务院专设办公室收取申请专利的说明书和模型,专利的效力问题由法院确定。

在第二阶段,英国和美国分别建立了现代意义上的专利局,由专利局对发明创造进行审查

并授权。但无论在民事诉讼中,还是在有关专利效力的行政诉讼中,法院均有权利对专利的有

效性进行判断。1802年,美国开始由专利局对申请专利的发明进行审查。关于专利的有效性

问题,即专利授权后,对于专利撤销的申请由联邦法院管辖。只要是因欺诈或者虚假陈述获得

的专利,任何人都可以提出撤销,撤销不仅是涉及当事人的利益,还涉及公众的利益。〔20〕该

撤销诉讼制度不涉及专利授权机构,诉讼的提起也仅由当事人启动,这与英国的理由申辩令

(scirefacias)存在较大区别。1883年,英国建立了现代意义上的专利局,负责对发明申请进行

审查,主要针对形式上的错误和说明书披露的充分性。1901年,英国专利局开始为授予专利

而进行文献检索。法官对授权后的专利仍然有权进行有效性的审查。“由于英国法允许法官

对涉及专利的民事侵权和有效性问题一并解决,就使问题变得比较复杂,但通常情况下,考虑

到对方当事人或者公共利益,法官会中止审理。”〔21〕

随着专利授权数量的爆炸以及专利民事诉讼案件的增加,花费较高、审理期限较长就成了

司法路径的局限,它严重影响了效率。于是,这些国家开始探讨通过行政程序来克服司法审查

带来的局限。美国于1981年7月开始实行单方再审查,1999年11月开始实行双方再审查,

这两种程序均在专利商标局内进行,由审查员负责。2011年,美国颁布了 AIA,设立了PT-

AB,负责包括单方再审、双方复审、授权后复审在内的案件。与通过司法程序审查专利的有效

性相比,PTAB具有工作时间短、费用低的优点,因此如何划分司法和行政确权之间的界限、不

致使联邦地区法院的功能落空就成了当务之急。〔22〕此外,在无效审查中,地区法院和专利商

标局采取的证据标准和权利要求解释方法不同,专利商标局的认定对法院没有约束力,而法院
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〔19〕

〔20〕

〔21〕

〔22〕

SeeWilliamCornish,DavidLlewelynandTanyaAplin,IntellectualProperty:Patents,Copy-
right,TrademarksandAlliedRights,London:Sweet& MaxwellLimited,2007,p.112.

SeeChristopherBeauchamp,“RepealingPatents”,VanderbiltLaw Review,Vol.72,No.2,

2019,p.664.
SeeCornish,LlewelynandAplin,supranote19,pp.164-165.
SeeRobertGreeneSterneetal.,“ReexaminationPracticewithConcurrentDistrictCourtLitigation

orSection337USITCInvestigations”,SedonaConferenceJournal,Vol.10,2009,p.136.
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的无效宣告程序可以产生禁反言的效力,会导致司法对行政权力的侵吞,〔23〕因此,有学者建

议限制甚至取消专利行政确权程序。〔24〕在实践中,这种挑战专利行政确权的尝试一直没有

间断。2018年,美国联邦最高法院在OilStatesEnergyServicesv.Greene̓sEnergyGroup案

中做出判决,作为行政机构,PTAB有权对专利的有效性做出决定。〔25〕之后,专利权人又对

PTAB工作人员的职责进行挑战,认为作为行政职员,专利复审人员的复审决定不受上级官员

的监督,是违背美国宪法的。美国联邦最高法院在2021年的U.S.v.Arthrex,Inc.案中,支持

了这一认识。尽管行政确权存在一定的弊端,但多数意见并不主张废弃行政确权,而是着眼对

这一制度如何进行完善,〔26〕他们认为,可以通过优化二者遵循的规则来解决这一矛盾。〔27〕

与美国不同,1977年后,英国专利制度进入欧洲体系。如果要在英国获得专利,申请人既可以

向英国专利局提出,也可以向欧洲专利局提出。当专利获得授权后,如果通过欧洲专利局质疑

专利的有效性,任何人都可向欧洲专利局异议部(OppositionDivision)提出申请,当然,任何人

也可以通过英国专利局质疑专利的有效性。相比通过法院挑战专利的有效性,通过专利局的

程序成本要低很多。

(二)行政确权模式

这一模式为多数大陆法系国家较早采纳。按照这种模式,在专利授权程序中,由全国统一

的机构对申请专利的发明创造进行审理。在获得授权之后,如果有人对专利权的有效性提出

异议,由另一个行政机构进行审查。在这种模式中,复审程序被认为是对之前授权程序的纠

错。〔28〕按照这种模式,如果当事人希望通过司法途径检视专利权的效力,只能通过行政诉

讼,以复审机构作为被告。但按照行政和司法分工原则,法院通常只会做出支持或者否定行政

决定的裁判,并不改变决定的内容。由于这种情况有可能会引起循环诉讼,仍然面临效率低下

的问题。

日本早期实行的是行政确权模式,负责专利确权的是专利厅。如果对专利厅的决定不服,

应当以专利厅为被告提起行政诉讼,这与我国相同。在有关专利的民事诉讼中,法院对专利的

有效性不予置喙。但是,从2000年开始,日本的态度开始转变,日本最高法院在一则判例中指

出,“当明显存在专利无效的事由,当事人提出无效请求的,而去通过无效审判之确定,预计该

·176·

专利确权的属性重释与模式选择

〔23〕

〔24〕
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〔28〕

SeeAllenM.Leung,“LegalJudo:StrategicApplicationsofReexaminationversusanAggressive
Adversary”,JournalofthePatentandTrademarkOfficeSociety,Vol.84,2002,p.486.

SeeDouglasDuff,“TheReexaminationPowerofPatentInfringersandtheForgottenInventor”,

CapitalUniversityLawReview,Vol.41,Issue3,2013,p.693.
OilStatesEnergyServicesv.Green̓sEnergyGroup,138S.Ct.1365,1370(2018).
UnitedStatesv.Arthrex,Inc.,19S.Ct.1434(2021).
SeeJaniceM.Muller,PatentLaw,NewYork:WoltersKluwer,2016,p.386.
参见刘洋、刘铭:“判例视野下美国专利确权程序的性质研究”,《知识产权》2019年第5期,第103页。
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专利将被判定为无效时,……允许权利人给予该专利权提起停止侵害、损害赔偿之请求是不妥

的”。〔29〕2004年,日本修改专利法时吸收了该法理,在第104条之3第1款增加了“当然无效

抗辩原则”,赋予法院对专利有效性进行审查的权力。但为防止法院行使这一权力时过度草

率,在解释上,应认为只有当明显出现无效事由,如专利技术与现有技术同一、专利明显缺乏新

颖性,法院才能行使这一权力。〔30〕当然,即使法院在专利侵权诉讼中对某一专利宣告无效,

专利厅仍有可能做出不一致的决定。对此,日本通过在法院与行政机构之间建立信息联络沟

通机制来缓解二者之间的矛盾。〔31〕另外,法院判决生效后,他人对专利厅的无效决定和修订

决定能否提起再审仍然存在疑问。如果允许这种行为的发生,必然会引起循环诉讼,这与

2000年修改专利法的目的相悖。为此,日本于2011年再次修改了专利法,通过第104条第4
款明确禁止了上述情形。

德国于1877年设立专利局,负责专利的授权事宜。在专利局内部,设有无效委员会,负责

专利的无效事宜。涉及专利的无效案件,当事人必须事先向专利无效委员会申请复审,对无效

委员会的决定不服,才可以向当时的帝国高等商事法院起诉。该诉讼中的被告是专利局,因

之,针对专利无效的诉讼属于行政诉讼。由于联邦最高行政法院和联邦最高普通法院的并置,

因专利无效和因专利民事侵权而发生的法律意见不一致,成了德国长期以来关注的问题。

1961年3月,德国设立世界上第一个审理专利权效力的联邦专利法院,这是一种独立于普通

民事诉讼的法院。在无效宣告诉讼中,原告以专利权人为对方当事人,在普通的专利侵权诉讼

中,被告不能以专利权无效为由提起反诉,只能向联邦专利法院另外提出专利无效之诉。

(三)混合模式

在发明创造获得专利授权后,对该专利的有效性进行质疑,通常会在两个程序中启动。一

是在专利侵权民事诉讼中,由被告对专利有效性提出质疑,法院可以直接在民事诉讼中个案判

定专利的效力,如美国、英国。另外一种程序是,由专门的行政复审机构对专利有效性进行审

查。如果当事人对复审机构的决定不服,可以提起行政诉讼。通常情况下,法院只会支持或者

不支持专利复审机构的决定,对专利的有效性本身并不做出判断,如我国。德国的情况比较特

殊,它特设了一个专门法院审理专利有效性的案件,但适用的是民事程序。由专门的复审机构

对专利有效性进行审查,其优点在于行政复审机构与之前的授权机构同属一个部门,具有强大

的专利检索系统,技术上具备专利复审的条件;行政复审机构的决定具有一定公定力,在被撤
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〔29〕

〔30〕

〔31〕

参见最高裁判所2000年4月11日判决,最高裁判所民事判例集54巻4号1368頁〔特許判例ガイ
ド58〕〔半導体装置〕,转引自(日)田村善之:《日本知识产权法》,周超、李雨峰、李希同译,知识产权出版社

2011年版,第258页。
同上注,第261页。但也有学者认为,由于当然无效与现有技术抗辩承担不同的功能,不宜将专利

法第104条第三款的当然无效的范围限制得过小,原则上专利无效的事由,法院均可进行审查。参见李扬:
“日本专利权当然无效抗辩原则及其启示”,《法律科学》2012年第1期,第173页。

参见易玲:“日本专利无效判定制度之改革及其启示”,《法商研究》2017年第2期,第178页。
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销前,任何人不能以自己的行为否定其拘束力。其不足在于,由于推翻专利有效性会导致更多

的程序,故在审查专利权是否有效时,出于资源和时间有限的考虑,复审机构对于两可之间的

情况多选择维持有效,结果是产生了一批低质量专利。TRIPS协定第32条规定,对任何一项

专利的撤销或者宣告无效,均应有机会进行司法审查;第41条第4款规定,当事人应有对最终

行政决定进行司法审查的机会。因此,通过行政路径审查专利的有效性,多数情况下有可能引

起行政诉讼。如果在行政诉讼中,法院无权对专利的有效性直接进行判断,还可能会引起循环

诉讼,导致效率的降低。由法院在专利民事侵权诉讼中直接判断专利权的效力,其优点在于可

以在具体个案中明晰专利的质量,也可以矫正因行政路径可能带来的循环诉讼等问题,但其不

足在于具有个案性,不同的法院会产生不同的裁判;其次,如果由法院直接参与专利的有效性

判断,将导致专利行政机构和法院裁判结果的不一致,使当事人无法预期专利的最终状态。

从国际视野看,多数国家在专利确权这一问题上,并未采取非此即彼的态度,而遵循的是

二元模式的路径,既有司法审查的模式,又有行政审查的进路。区别在于,有的国家早期主要

由法院对专利有效性进行判断(如美国),后来为了提高效率,增加了行政审查的途径;有的国

家早期主要由行政部门对专利有效性进行审查(如日本),后来为了矫正行政审查的不足,增加

了司法审查的机会。

三、专利确权的属性重释

专利确权是专利授权的一种延伸。从请求人角度看,专利确权反映的是一项专利权的稳

定性;从确权的机构看,专利确权属于行政确认的范围,带有一定财产管理的性质。

(一)知识财产的管理方法

从比较法视野看,专利确权既可以由专门的专利行政机构完成,也可以由法院完成。这意

味着,在行政审查和司法审查之间存在着某种一致性。在行政程序中,专利权的取得和有效性

审查需要经过统一的专利行政机构的审查和登记;在民事诉讼程序中,法院也要在裁判前对专

利的边界进行审理确定。这提醒我们反思,专利行政机构的登记与法院的审理是否存在着某

种共通性?

对发明创造授予一项专利权,是权利的原始取得方式。在专利权的原始取得上,创造与发

现、捕获、建造等类似,都是原始占有的手段,〔32〕专利权是与所有权具有同质性的财产权。当

然,这并不意味着二者在效力上是相同的。在财产权的谱系中,除了包括所有权这样的强财产

权(strongpropertyright)外,还包括一定的弱财产权(weakpropertyright),但它们都具有可

·376·

专利确权的属性重释与模式选择

〔32〕 参见(英)F.H.劳森、B.拉登:《财产法》,施天涛等译,中国大百科全书出版社1998年版,第44页;

JesseDukeminierandJamesE.Krier,Property,Boston:Little,BrownandCompany,1993,p.63.
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转让性。〔33〕承认发明创造是一项财产(否则,技术转让就无法理解),只是意在强调发明人的

贡献是专利权的基础。与此相应的疑问是,应如何理解专利机构的登记行为? 对于动产和不

动产所有权而言,原始取得的方法是生产和建造,占有和不动产登记是权利公示的方法,具有

证据法上排除第三人抢夺的作用。也就是说,即使没有登记和占有,作为支配权的所有权,其

义务人也可以凭物的外观就可知晓权利的边界,外观主义的进路可以引起一般理性人的注意,

并避免矛盾和争端。与此相同,对发明创造进行登记遵循的也是外观主义,发挥着权利公示的

功能。这可以从黑格尔所主张的财产所有人的本质意向性获得解释。黑格尔强调,为了实现

自由意志,单是某物应属于我的这种内部表象或意志还不够,还必须取得占有,包括实物占有

和观念性占有(标志),如此,上述意志才获得定在,才能获得他人的承认。〔34〕

无论是专利授权程序中的登记还是专利无效程序中的登记,均是行政确认行为。从形式

上看,申请人就某项发明创造向国家专利行政机构提出申请,国家专利行政机构经过审查,授

予申请人一项排他权,是一种行政许可行为。但是,行政许可行为存在的前提是“法律规范的

一般禁止”,这种禁止是多基于行政管理、公益维护以及社会秩序维护或者财政上的理由而暂

时设置的禁止,仅限于相对人从事的“特定活动”。〔35〕按照《行政许可法》第12条的规定,专

利权的授予并不是解禁的行政行为,相反,专利权的授予确认的是专利权人和任何第三人之间

的法律关系,具有行政确认的性质,〔36〕其本质在于发明人就发明创造的财产性质和排他范围

得到法律上的承认。因之,发明人的贡献是专利权的基础,专利行政机构的登记对专利权的产

生并不具有根本性作用。行政登记和司法裁判具有明确的分工,但无论是行政机构的登记还

是司法机构的裁判,都面临着对专利权划定边界的任务。一项财产权是否应当得到保护,应当

保护到哪种范围,首先需要划定其界限。在此意义上,登记与裁判均具有财产管理的性质。当

然,从起源上看,行政机构的确认解决的是某种事实状态或者法律关系的问题,司法裁判是定

分止争、解决当事人的纠纷。但一项制度的起源并不能垄断该制度的性质,就像原为纪念全世

界工人示威胜利的“五一劳动节”现在被人们理解为休假那样,我们更应该关注的是制度实际

发生的作用和意义。〔37〕如果从财产管理的角度反思,当面临专利权的效力和边界纠纷时,选

择由哪一个机关负责,涉及的不是专利权的基础,而是解决问题的效率。关于财产的管理,历

史上一直存在不同的方法。这些方法随财产的性质不同而呈现出不同的样态。立法者既可以

选择事先管理,也可以选择事后管理。知识产权法上的作品和商业秘密,选择的是事后管理,

民事主体创造完成的作品和商业秘密,一旦完成,法律便推定其具有了财产权。但这种推定的
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〔36〕

〔37〕

参见(美)斯蒂芬·芒泽:《财产理论》,彭诚信译,北京大学出版社2006年版,第42页。
参见(德)黑格尔:《法哲学原理》,范扬、张企泰译,商务印书馆1961年版,第59、62页。
参见姜明安:《行政法与行政诉讼法》,北京大学出版社、高等教育出版社2019年版,第219页。
同上注,第244页。
参见苏力:《制度是如何形成的》,北京大学出版社2007年版,第52页。
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财产权由于法律没有进行事先管理,其边界并不清晰。当发生侵权纠纷时,法院会在具体的诉

讼中首先划定作品和商业秘密的界限,然后再进行侵权判定。〔38〕此时,管理财产的方式是事

后的,由法院来完成。

相反,对于商标和发明创造而言,由于某些偶然的因素,法律采用了事先管理的方法,由专

门机构通过登记来划定商标权和专利权的边界。〔39〕在现代商标法上,显著性是商标的本质

特征,正是显著性使商标发挥了识别商品和服务来源的功能,而使用又是显著性增强的重要手

段。因此,在商标法历史上,通过使用取得商标权是最常见的模式。按照这种模式,当商标持

有人将其标识用于商品或者服务上,就构成了观念占有,〔40〕取得了商标权。当发生诉讼后,

由权利人向法院举证确定权利的范围。此时,法院才真正划定商标权的范围。目前仍有国家

对商标采取事后管理的方式。这一模式对于商标权人是公平的,但由于存在举证上的困难,更

由于商标权在每次诉讼中由不同的法院确定了不同的保护范围,造成了第三人预期的障碍,影

响了竞争对手的投资积极性,增加了制度性成本、降低了效率,很多国家开始转向事先管理商

标的模式,采用注册制,由一国统一的商标注册机构划定商标权的范围。但是,由于商标的本

质与显著性有关,而显著性是通过商标使用实现的,即使在采取事先管理、通过注册划定商标

权边界的国家,往往也通过强调使用制度来矫正注册的不足。我国《商标法》第4条第1款后

半句“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”就体现了这种精神。专利权的管

理方法早期都是采取的事后管理的模式。在德国和美国的早期,当发明人向法院起诉其专利

受到侵害时,都是由律师向法官说明其专利权的保护范围。只是后来为了方便确定保护范围

的需要,申请人才在诉状中写明专利权利要求的范围。世界上第一个现代意义的权利要求

(claim)是一个英国申请人在1811年的诉讼中提出的。〔41〕这一做法被后来的专利行政机构

所借鉴。19世纪下半叶以来,专利管理开始采取事先管理的模式,由国家专门的专利行政机

构对发明创造进行审查并登记,以便划清专利权的界限。由此可见,通过法院的诉讼(特别是

民事诉讼),还是通过专利行政机构的审查,对于专利权而言,并没有确定的路径,它们均是管

理财产的方式,其目的是为了维持财产秩序。

特别需要说明的是,在我国专利法上,能够获得专利权的既包括发明也包括实用新型和外
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〔38〕

〔39〕

〔40〕

〔41〕

SeeShyamkrishnaBalganesh,“ForeseeabilityandCopyrightIncentive”,HarvardLawReview,

Vol.122,No.6,2009,p.1604.
关于我们今天认为发明是一个客观实体的批评,有学者曾进行了历史考察,并指出,今天专利法上

关于思想及其外在表现之区别的认识实际上是人为解释的结果,并不是一个历史事实。SeeAlainPottage
andBradSherman,FiguresofInvention:AHistoryofModerninPatentLaw,NewYork:OxfordUniver-
sityPress,2010,p.9.

参见李雨峰:“未注册在先使用商标的规范分析”,《法商研究》2020年第1期,第190页。
参见董涛:“‘专利权利要求’起源考”,载国家知识产权局条法司:《专利法研究(2008)》,知识产权

出版社2009年版,第138页。
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观设计。发明获得专利权,需要经过国家专利局的实质审查,而实用新型和外观设计则不同。

日本对上述三种对象采取分别立法的模式;英国专利法只保护发明,对外观设计采取类著作权

的保护模;美国专利法将发明和外观设计纳入了其中,但其PTAB程序只适用于发明。也就

是说,即使对专利采取了事先的管理方式,但针对不同的对象,其管理的程序也存在差异。从

长远眼光来看,对财产管理选择事先模式还是事后模式,并没有固定的取舍,但受制于被管理

对象本身的特点。对作品,现在多数国家采取事后管理的方法,当发生诉讼时,由法院划定权

利边界;但在1886年《伯尔尼公约》之前,相当多的国家采取事先管理的方法,作者只有到国家

版权局或者其指定的机构进行了登记,才可以获得保护;至于商标和发明创造,也都采取过事

后管理的方法。只是当采取事后管理导致低效率时,或者基于其他的价值优先(如对作品的管

理改为事后管理,主要与表达自由相关),法律上才具有改革管理方法的必要。因之,对于专利

权而言,到底是由国家专利行政机构进行管理还是由法院管理,并不是或者主要不是行政和司

法分工的争议,而是哪一种管理方式更有效率的问题。

(二)登记的财产管理属性

在现代知识产权法的形成过程中,有学者特别强调了登记的作用,认为登记具有组织证据

和和管理信息的功能。但早期的登记只是专利权人自由选择的结果,即使其到有关部门进行

登记,法院并不当然认可登记的效力。在登记制度之前,人们关于专利的知识认知主要靠记

忆,相应地,专利的保护范围具有较大的任意性。登记制度改变了这一切,它使有关专利的知

识变成了一种集体的、公共的记忆,从而可以更好地对专利进行控制和管理。〔42〕从理论上

讲,法律完全可以通过自动取得制度对发明创造进行赋权,当发明创造被他人制造、销售等,发

明人可通过诉诸法院进行保护,由法院通过划定发明创造的权限进行管理。德国、英国专利制

度早期没有权利要求书时都曾有过这种经历。只是由于考虑到在每一个具体的个案中,由法

院来确定权利边界,成本过高,才有律师开始在诉讼中提交专门的权利要求。渐渐地,产生了

由专门的行政机构对发明进行登记专利的做法。由专门的行政机构对发明创造进行审查,并

对专利权的保护范围进行登记,划定了专利权的边界,为第三人提供稳定的行为预期,实现了

专利权的管理效率。需要特别注意的是,在美国早期的专利审查制度中,专利申请人需要提交

发明模型,后来由于某些模型制造不便的原因,专利审查机构只要求发明人提交说明书(包括

权利要求书的内容)。说明书和权利要求书在登记中代替发明创造的模型,引起了登记制度的

一大转折。权利要求书和说明书是对发明创造的描述(representative),这种描述性登记实现

了以官僚方式而不是由发明人自己划定专利权边界并管理专利的任务。〔43〕

按照我国专利法,实用新型和外观设计无需经过专利审查机构的实质审查就可以获得专
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参见(澳)布拉德·谢尔曼、(英)莱昂内尔·本特利:《现代知识产权法的演进》,金海军译,北京大

学出版社2012年版,第83-84页。
同上注,第6页。
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利权。至少对于这两种对象而言,如果认为专利审查机构的登记是专利权的基础在逻辑上就

更无法理解。更重要的是,按照绝大多数国家的专利法,在发明专利授权程序之后还存在无效

宣告程序(或者与之类似的撤销程序)的救济。在这一程序中,审查机构一般不进行检索和实

质审查,而是进行书面审理并做出原有专利有效或者无效的决定。该程序被认为是对专利权

的重新划界,是通过管理的方式对私权的重新划定和固定。〔44〕也正是这个理由,在2018年

美国的OilState案中,OilState公司认为PTAB的行为构成了违宪,在没有陪审团的情况

下,PTAB无权剥夺包括专利在内的财产权。〔45〕

发明创造与商业秘密、作品等知识产权的保护对象类似,从其完成时就具有了财产的品

质。是否经过登记,并不影响它们的财产属性。从属性与功能上看,专利行政机构的登记与法

院在民事诉讼中对专利有效性进行判断,都具有管理财产的属性。发明创造依赖于之前的现

有技术,发明人的贡献度可能与专利审查人员和法官的判断存在分歧,审查人员通过登记公示

的专利权、法官通过裁判确定的专利权也有可能与发明人预期的不一致。这均是作为国家公

权力的公共机构对作为私权的专利权的重新划定,与传统民法上的登记具有异曲同工之妙。

四、专利确权的模式选择

行政机构的登记与司法机构的审理均可以作为专利确权的选择,二者都具有一定的财产

管理的性质。在分工上,由行政机构还是由司法机构完成并无确定的程式。相反,当一种模式

出现了不足时,改造既有的模式或者引进新模式是应有之意。我国的行政确权模式由于存在

上述问题,应当改变这种单轨制的进路,引进司法确权模式克服其局限。

(一)司法确权的知识支撑

专利确权引发的问题一直受到国内外理论和实务界的普遍关注。美国曾是典型的司法确

权模式,但为了克服司法确权模式带来的高成本,于2011年颁布《发明法案》后引进了专利复

审制度,由PTAB负责专利授权后的复审案件。虽然美国最高法院在2018年和2021年分别

审理了挑战PTAB行政复审的案件,但多数意见并非是取消行政确权,而是对目前的二元确

权模式进行协调和优化。我国采取的是行政确权模式,但由于上文所述原因,不少学者建议适

当引进司法确权模式。〔46〕在进路上,有学者建议在专利法中明确人民法院直接宣告专利效
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参见郭寿康、李剑:“我国知识产权审判组织专门化问题研究”,《法学家》2008年第3期,第60页。

SeeGregReilly,“TheConstitutionalityofAdministrativePatentCancellation”,BostonUniversity
JournalofScienceandTechnologyLaw,Vol.23,2017,pp.379-382.

诸如朱理:“专利民事侵权程序与行政无效程序二元分立体制的修正”,《知识产权》2014年第3期,
第37-43页;张鹏:“我国专利无效判断上双轨制的弊端及其克服———以专利侵权诉讼中无效抗辩制度的继

受为中心”,《政治与法律》2014年第12期,第127页。
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力的权力;〔47〕有学者则采取了较为保守的态度,认为应当通过专利无效抗辩解决这一问

题。〔48〕

在中国场域下,学者们主张引进司法确权模式面临的最大障碍在于,法院在行政诉讼中何

以有权改变行政机构的决定。首先,在本文看来,应当切换思考问题的视角。从财产管理的角

度思考司法确权和行政确权,无论是司法机构的审理,还是行政机构的登记,均具有划定专利

权范围的可能性,均属管理知识财产的手段。由哪种方式管理知识财产,属于机构职责的划

分,此时机构履责的能力强于价值判断。在我国的行政确权中,引发问题的是行政机构的内在

机制,属于制度性障碍,无法通过提高行政机构内部的效率来克服。专利确权具有对专利进行

管理、划定专利权范围的性质,而这一权限并不专属于专利行政部门。司法中适用的等同原

则、禁止反悔原则、捐献原则等都以另外一种方式对专利权的范围进行了重塑。当专门的行政

机构对财产的管理出现效率低下的时候,就应当通过司法途径予以矫正。TRIPS协定第32
条、第41条第4款也要求成员国对知识产权的有效性提供司法审查的机会。其次,专利行政

机构的登记行为尽管出自国家统一的行政机构,但并不意味着,这些行为和其他国家行政机构

的行政审批、行政处罚等具有同等性质。〔49〕与行政审批、行政处罚等更多关注的是市场秩

序、公共利益不同,专利的登记等事项更多地是关注发明人个人利益的分配。通常的行政诉

讼,多是因行政机构做出的行政决定影响了公民个人的权益,公民对此不服而提起的。而专利

行政机构的登记行为恰恰是对发明创造应否授权进行审查,也就是说,此时公民个人是否具有

权利还存有疑问。与此相关,当某一发明创造被专利行政部门授权,之后又被撤销或者被宣告

无效致使专利权人或者利益相关人受到了损失时,专利行政部门并不因此承担国家赔偿责任。

这也可以反推,登记等行为尽管出自行政部门,但并不是与盐铁专营性质相同的行政许可行

为,至少与行政审批和行政处罚具有不同的性质。再次,中美专利法历史上,立法部门都曾出

现把现在看来属于行政权力范围的事宜交由司法机构处理的主张。美国在1793年修改专利

法时,就有议员主张应当将专利的授权事宜交由法院去处理,〔50〕我国在制定1984年专利法

时,起草小组认为,有关专利权的争议,当事人本应有权到法院提起诉讼,只是考虑到专利制度

建立初期法院繁重的任务,才设立了专利复审委员会负责此事。这只是一个过渡办法。〔51〕

也就是说,专利复审这种行为,在立法部门看来,并不意味着就是政府部门的专责。由哪个部
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参见郭禾:“专利权无效宣告制度的改造与知识产权法院建设的协调”,《知识产权》2016年第3期,
第14页;易继明:“构建知识产权大司法体制”,《中外法学》2018年第5期,第1282页。

参见管育鹰:“专利无效抗辩的引入与知识产权法院建设”,《法律适用》2016年第6期,第50页。
参见杜颖、王国立:“知识产权行政授权及确权行为的性质解析”,《法学》2011年第8期,第92页。

SeeBeauchamp,supranote20,p.664.
参见赵元果:《中国专利法的孕育与诞生》,知识产权出版社2003年版,第275页。

北大法律信息网www.chinalawinfo.com/ 　北大法宝www.pkulaw.com/



门负责处理,更多考虑的是解决实践中遇到的问题,带有典型的结果主义导向。〔52〕最后,专

利确权程序之所以可以由第三人启动,原因在于专利权是对他人行为自由的限制,一旦发明创

造被授予专利权,其他市场主体均不得对发明技术方案进行使用。在此意义上,一项专利应否

授予体现的是专利权人与任何第三人之间的纠纷,无论是国家专利行政机构还是司法机构,均

具居中性,无论结果如何,均无自己的利益。国家专利行政机构的确权行为并不是行政许可,

只是在申请人和第三人之间确认某些发明创造应否具有排他性,确定的是申请人的法律地位

或者权利义务关系。〔53〕因此,因专利有效性提起的行政诉讼,尽管名义上被告为国家专利行

政机构,但司法可以改变行政决定的内容。

(二)司法确权的界限划定

如前所述,基于历史的原因,有的国家最先采取了司法确权模式,有的国家则采取了行政

确权模式。哪一种模式具有更高效率并不是一成不变的。曾有学者对美国专利司法确权模式

进行了经济分析,认为由专利行政机构去审查专利的有效性,会花费太多的资源与精力,由法

院负责专利有效性的审查更有效率,因为只有很小比例的专利会引起诉讼。〔54〕但最近的实

证分析否定了这一结论。〔55〕事实上,无论哪一种模式均产生了一定的问题。美国早期采取

的是在民事诉讼中由法院进行审查的模式,但由于在美国的专利诉讼中,审理期限和诉讼费用

都非常高昂,业界呼吁改革这种模式的呼声最终导致了PTAB这一行政复审机构的产生。法

国《企业成长与转型法》增设的专利无效行政程序,日本2004年修改《专利法》增加的“当然无

效抗辩原则”都是为了克服已有模式的不足。

我国现行的专利确权是由国家知识产权局内部的无效审理部通过无效程序来完成,无效

审理部原则上不进行检索和实质审查。当事人对复审和无效审理部的决定不服,可以向有管

辖权的法院提起行政诉讼。由于在行政诉讼中,法院并不直接裁判专利权的效力,增加了企业

的制度性交易成本,挫伤了与相关技术密切相连的投资,也束缚了企业的活力。〔56〕因之,应

该改变现有的单一制行政确权模式,适度引进司法确权,尝试二元制的专利确权模式。但仍有

一些问题值得深入思考:第一,专利权毕竟经过了专门行政机构的登记,如果法院在诉讼中无

条件地决定专利权的效力,那么,专利行政审查部门的公信力将受到影响。第二,实用新型和

外观设计并不经过实质审查,国家知识产权局经过初审就可能会授予专利权。与此相应的,涉
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参见(美)理查德·A.波斯纳:《法律、实用主义与民主》,凌斌、李国庆译,中国政法大学出版社2005
年版,第74页。

参见姜明安,见前注〔35〕,第244页。

SeeLemley,supranote5,pp.1495-1532.
SeeMichaelD.FrakesandMelissaF.Wasserman,“IrrationalIgnoranceatthePatentOffice”,

VanderbiltLawReview,Vol.72,2019,p.975.
最高人民法院2020年8月24日公布的《关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定(一)》

(法释〔2020〕8号)仍然没有解决这一问题。
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及实用新型和外观设计专利的司法确权路径是否应和发明专利的司法确权路径相同? 第三,

就发明专利而言,新颖性、创造性各自的审查步骤和对比文件并不相同,如果法院有权对专利

的有效性进行审查,不同的理由是否可以采取相同的审查方法?

因此,在保留现有专利有效性行政审查程序的前提下,引入司法确权程序须应注意以下几

个问题:第一,原则上,专利有效性司法确权的路径是矫正行政审查的不足和低效率,并不是取

代行政确权。在制度设计上,必须注意二者的分工。比较法上的历史经验提醒我们,无论是单

一的行政确权还是单一的司法确权模式,都存在低效率的可能性。如果说制造业领域的分工

能够实现劳动者的富裕,〔57〕那么,专利确权这一领域内的分工则能实现高效率。这种分工的

必要性归根到底与哈耶克所谓的推动实践得以可能的知识的分立性密切相关。〔58〕当然,合

理确立界定二者分工的变量至关重要。第二,在专利有效性的司法确权中,由于司法裁判针对

的是个案,不同的法院很可能在不同的案件对同一个专利的有效性做出不同的裁判,这显然会

影响市场主体的预期,也降低了司法的公信力。不能因为专利有效性行政确权的低效率而进

行的改革导致司法确权的低效率,故为解决这一问题,专利确权的集中是必要的。第三,法院

对专利有效性的审查必然会带来和行政审查的不一致的结果,因此,有管辖权的法院和国家知

识产权局的合作是应有前提。

(三)二元模式的具体方案

互联网、大数据给我们的行政和司法工作带来了重大便利,人工智能已经适用到自动驾

驶、医疗、司法等领域,专利有效性的审查应当结合这一技术的变化进行分工。经过近些年的

司法改革,我国的知识产权审判体系已经取得了长足进步:第一,在行政诉讼中,实现了案件的

统一管辖,由北京知识产权法院对有关专利商标授权确权的行政诉讼进行审判。第二,2019
年,最高人民法院知识产权法庭挂牌成立,负责管辖全国技术性知识产权案件的二审,并和有

管辖权的地方法院实现了信息共享。这为统一专利有效性司法确权奠定了基础。第三,实行

了技术调查官制度,最高人民法院知识产权法庭、北京知识产权法院、广州知识产权法院、海南

知识产权法院分别聘任了相关领域的技术调查官,最高人民法院还实行了技术调查官调派制

度,知识产权法庭可在全国范围内统筹调配技术调查官,这为专利有效性司法审查解决技术问

题提供了条件。

依此基础,本文建议,为了确保专利审查机构管理专利的公信力,当通过司法程序对专利

权的有效性进行审查,专利权的效力若有所变化,应当交由国家知识产权局进行登记公告。为

避免出现法院和国家知识产权局认识不一的情况,在某些民事疑难案件中,法院应当吸收国家
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参见 (英)亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究(上)》,郭大力、王亚南译,商务印书馆2003
年版,第11页。

参见(英)F.A.冯·哈耶克:《个人主义与经济秩序》,邓正来译,生活 ×读书 ×新知三联书店2003年

版,第13页。
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知识产权局的专家作为人民陪审员。在此前提下:第一,修改现行《专利法》第46条第2款,增

加法院可以对专利有效性进行审查的内容,建议改为:“对国务院专利行政部门宣告专利权无

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

可以对专利权的效力进行审理。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。”同时,还需修改《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》(以下简称《规定》)第9条,建议改为:“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠

纷案件,被告在答辩期限内请求宣告该项专利权无效的,人民法院可以对专利权的效力进行审

理。”通过在《专利法》《规定》中赋予法院司法确权的权力,可以解决专利循环诉讼的难题。

《专利法》相关条款的修改旨在解决专利无效程序中的司法确权,《规定》相关条款的解释旨在

解决民事侵权中的司法确权。

第二,凡涉及专利确权的案件,实行专利民事侵权案件的统一管辖,应当由北京知识产权

法院一审,最高人民法院知识产权法庭进行二审。与行政机构的授权登记相比,判例具有个案

性,一个法院的判决对其他法院仅具参考性,并不具有当然的约束力。加之,我国并不具有判

例法传统,相同案件出现不同判决的可能性就更大。如果允许多个法院具有司法确权的权力,

涉及有效性的专利权状态就无法在社会公众中形成稳定合理的预期。统一管辖可以在一定程

度克服这一难题,这种对专利无效案件的统筹和协调,也可以降低市场主体和行政机构的交易

成本。无论就审判能力还是就专利信息的共享、技术调查官的配置等方面而言,目前条件下实

行统一管辖是必要的。同时,为防止当事人任意提起无效的请求,增加法院的工作量,应当在

配套机制上,如案件受理费等,进行科学地设计。

第三,对于实用新型和外观设计专利纠纷,无论是行政诉讼还是民事诉讼案件,北京知识

产权法院均有权进行审查。理由在于,这类案件本身并不涉及很强的技术性,专利权的获得事

先并未进行实质审查。由无效审理部负责专利有效性的审查,和由法院负责会产生同样的效

果。但由法院进行审查可以免去多次诉讼的程序、提高效率。

第四,对于与发明专利有关的确权纠纷,涉及其有效性的事由主要包括是否重复授权,说

明书的公开是否充分,权利要求书的撰写,修改是否超出范围,主题是否可专利以及专利的新

颖性、创造性、实用性(“三性”)等。因三性之外的原因而引起的专利确权,可以由北京知识产

权法院管辖。涉及“三性”问题的专利,由于新颖性只比对现有技术和抵触申请,而且由于专利

法明确规定了现有技术抗辩,那么在民事侵权诉讼中,如果属于与现有技术同一、专利明显因

缺乏新颖性而无效时,可借鉴日本专利法上的当然无效抗辩制度,〔59〕由北京知识产权法院在

诉讼中直接宣布专利权无效;至于因实用性和创造性提起的专利无效案件,北京知识产权人民

法院不予管辖,仍应由复审和无效审理部负责。
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〔59〕 参见田村善之,见前注〔29〕,第261页。
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五、结 语

专利有效性的判断是世界范围内的难题,由哪个机构对其进行审查,既涉及对发明人是否

公平,又涉及市场效率。我国目前采取的是单轨制的行政确权模式,由专门的专利行政机构负

责,其优点在于具有较强的公示性和统一性,不足在于有可能导致循环诉讼、关联诉讼等,从而

牺牲了效率、提高了市场主体的制度性交易成本。专利权的基础是发明人的贡献,发明创造与

商业秘密、作品等相同,自其创造完成时即具有财产的属性。专利行政机构的登记并不影响发

明创造的财产属性,其与法院审理类似,都是管理财产的方法(并不意味着否定登记的证据作

用)。当采取一种方法产生了低效率时,就应当借鉴其他方法进行矫正。因之,在我国未来修

改《专利法》时,应当在行政确权模式的基础上,适当引进司法确权模式,并明确二者的权限配

置。如此,市场主体的制度性交易成本就会降低,创新要素就能自主有序流动、高效配置。

Abstract:Afteraninventionispatented,thevalidityofthepatentcanbeexaminedthroughadminis-

trativeorjudicialproceedings.Mostcountriesadoptoneastheprimaryapproachandsupplementitwith

another.Chinaadoptstheadministrativeproceedingtoexaminethevalidityofpatents,causingproblems

likelengthyproceedings,correlativelawsuits,androlesmisalignment.Fromtheapplicant'spointofview

patentvalidityexaminationshowswhetherapatentshouldbegranted;fromtheexaminers,Patentvalid-

ityexaminationreflectstheattributeofadministrativeaffirmation,alsowithacertainnatureofproperty

management.Asforpatentrights,thefoundationofsuchrightsistheinventor'scontribution.Examina-

tionandregistrationbynationalpatentadministrativeagencyareadministrativeaffirmationtodemarcate

theboundariesofrights.Ex-antemanagementandex-postmanagementarethetwowaystomanagein-

tellectualproperty,decidingbytheformsofproperty.Efficiencyiscriticalfordecidingwhichmanage-

mentwayshouldbeadoptedforpatentsbetweenadministrationandjudiciary.TheChinesePatentLaw

shouldintroducetheapproachofjudicialexaminationandreasonablyallocateitsauthoritytoovercome

thelimitationsofadministrativeproceedings.

KeyWords:PatentValidityExamination;JudicialExamination;AttributeofValidityExamination;

PropertyManagement;BinaryPattern

(责任编辑:杨 明)

·286·

中外法学 2022年第3期

北大法律信息网www.chinalawinfo.com/ 　北大法宝www.pkulaw.com/




