中國大陸知識產權案例評析（一）

專利權實施許可及侵權訴訟時效



案例介紹：

事實經過摘要

原告李Ｘ為「一種窺器」及「直腸窺器」兩項實用新型專利之所有權人，於1993年3月15日與加拿大「中Ｘ製造」北美有限公司的總裁湯Ｘ簽訂《合作協議書》乙紙。依該協議書之約定，雙方同意合作成立公司並生產「一次性婦科窺器」（即李Ｘ所享有的「一種窺器」實用新型專利）及其系列產品。由湯Ｘ投入資金，佔公司總股份的85%，而由李Ｘ以「一種窺器」專利技術入股，佔總股份的15%。協議簽署後，該技術即為公司的獨家財產，產品投產後，湯Ｘ先收回投資，李Ｘ與湯Ｘ按比例回收5萬元開發費，以後利潤雙方按股份分成。

惟在簽訂此協議之前，湯Ｘ即開始籌劃成立佳Ｘ醫療器械新材料（北京）有限公司(簡稱佳Ｘ公司)，依《佳Ｘ公司章程》之規定，即將成立的佳Ｘ公司的性質是獨資企業，投資方是加拿大「中Ｘ製造」北美有限公司，公司的經營範圍是生產銷售「一種窺器」、「直腸窺器」等醫療器械，隨後湯Ｘ依據該章程向北京市外經貿委申請成立佳Ｘ公司，並於1993年5月8日經工商管理部門登記註冊，佳Ｘ公司正式成立。佳Ｘ公司董事長為湯Ｘ，副董事長兼總工程師為李Ｘ，1993年5月27日，湯Ｘ又與李Ｘ簽訂了《專利發明人職責》，雙方約定專利技術屬於公司財產，公司對專利有完全的支配權，專利發明人不得向他人轉讓該技術，但雙方未按專利法的規定在中國專利局登記和公告。

佳Ｘ公司成立後，李Ｘ作為副董事長及總工程師，一直負責實施生產兩種專利產品。1995年4月24日，李Ｘ與湯Ｘ訂立了《承包協議書》，約定李Ｘ對佳Ｘ公司實行全面長期承包，在完成承包額和不影響生產的前提下，李Ｘ可以從公司提取技術使用費等。此協議簽訂後，佳仁公司董事長又任命李Ｘ為佳Ｘ公司法定代表人，但此後並未到工商行政管理部門辦理法定代表人變更手續。

俟1997年8月11日，李Ｘ因對湯Ｘ突然決定由北京中Ｘ審計事務所對佳Ｘ公司進行會計審計不滿，致函佳Ｘ公司總裁湯Ｘ，要求佳Ｘ公司停止生產、銷售其享有專利權的產品。而1997年8月12日，佳Ｘ公司向李Ｘ送達《關於解除李Ｘ經營承包權的通知》，同一天佳Ｘ公司書面通知李Ｘ：按照中國政府的規定，外國獨資公司不能同中國的個人組建合資公司，故李Ｘ的專利不能按照股份形式入股，只能作為有償使用的方式合作。

至此雙方矛盾難以調和，1997年8月底，李Ｘ起訴至北京市第一中級人民法院，請求法院確認被告佳Ｘ公司未經許可生產銷售「一種窺器」等產品，是侵犯其專利權的行為，要求法院判令佳Ｘ公司立即停止生產銷售專利產品，賠償經濟損失60萬元並承擔訴訟費用。

而被告則以：根據湯Ｘ與李Ｘ簽訂的《合作協議書》及李Ｘ與佳Ｘ公司簽訂的《專利發明人職責》的約定，李Ｘ已將「一種窺器」的專利權轉讓給佳Ｘ公司所有，李Ｘ作為專利產品的設計者、產品生產的組織者和管理者一直參與佳Ｘ公司的生產經營活動，佳Ｘ公司生產銷售專利產品的行為都是李Ｘ親自實施的，佳Ｘ公司並沒有侵犯其專利權；且佳Ｘ公司自1993年5月就開始生產銷售專利產品，對此李Ｘ是知道的，而他在1997年8月才提起侵權訴訟，早已超過訴訟時效，不應再受法律保護，請求法院駁回李Ｘ的訴訟請求。

案經北京市第一中級人民法院判決，惟原告及被告均不服而上訴北京巿高級人民法院。

北京巿第一中級人民法院判決要旨

1998年4月27日北京市第一中級人民法院判決要旨如下：

經法院查明，1997年8月之前，佳Ｘ公司生產的「一種窺器」專利產品已全部售出，1997年8月至1998年2月期間共生產「一種窺器」專利產品365000支，至1998年3月16日庫存該產品56000支，「一種窺器」的銷售價格為每支1.35至3元不等；而佳Ｘ公司自1994年下半年開始生產「直腸窺器」專利產品，1997年8月12日以後即未再生產該產品。

雖然在李Ｘ與湯Ｘ簽訂的《合作協議書》中約定李Ｘ以「一種窺器」專利權入股，在《專利發明人職責》中也出現了「專利技術歸公司所有」的字樣，但實際成立的佳Ｘ公司並未與李Ｘ訂立專利權轉讓合同，亦未依照專利法的規定在中國專利局登記公告，故不能認定該專利已轉讓給佳Ｘ公司，該專利權人仍為李Ｘ，因此李Ｘ有權禁止他人未經許可，為生產經營目的制造、銷售其專利產品。

佳Ｘ公司自1993年5月8日成立起，即開始生產銷售李Ｘ的專利產品，此行為一直持續至今，李Ｘ自佳Ｘ公司成立即擔任佳Ｘ公司的副董事長、總工程師，故其自1993年5月8日就應得知佳Ｘ公司生產其專利產品的事實，訴訟時效應從該日起算。李Ｘ於1997年8月11日書面通知佳Ｘ公司停止侵權行為，應視為訴訟時效中斷。因此，李Ｘ於時效期間屆滿後主張佳Ｘ公司1995年8月11日以前的行為侵犯其專利權，不能支持。對於佳Ｘ公司1995年8月12日以後實施專利技術的行為，李Ｘ的訴訟請求未超過訴訟時效。

湯Ｘ與李Ｘ簽訂的《合作協議書》是雙方協商共同成立企業實施李Ｘ專利的合意表示，雖然後來成立的佳Ｘ公司為外商獨資企業，而非事前約定的合資或聯營企業，但並未影響雙方的合作關系。李Ｘ自佳Ｘ公司成立擔任公司的副董事長、總工程師，1995年以後李Ｘ又與佳Ｘ公司簽訂承包協議書，全面負責佳Ｘ公司的生產、管理。且在承包協議書中約定李Ｘ可在利潤中提取專利使用費。在李Ｘ於1997年8月11日通知佳Ｘ公司停止生產和銷售專利產品前，佳Ｘ公司生產李Ｘ享有專利的產品不構成對李Ｘ專利權的侵犯。但由於這種專利實施許可關系沒有書面協議予以確定，故李Ｘ於1997年8月11日通知佳Ｘ公司停止生產、銷售李Ｘ專利產品之後，就應視為李Ｘ與佳Ｘ公司之間的專利實施許可關系已終止。佳Ｘ公司在此後生產、銷售李Ｘ「一種窺器」專利產品的行為，構成對李Ｘ專利權的侵害，應承擔停止侵權、賠償損失的法律責任。由於在此期間，佳Ｘ公司未生產「直腸窺器」專利產品，故李Ｘ此項請求缺乏事實依據，不能予以支持。佳Ｘ公司在此前生產的尚未售出的「直腸窺器」專利產品，可以繼續銷售。佳Ｘ公司在沒有獲得專利權人許可的情況下，今後亦不得生產、銷售「直腸窺器」專利產品。

李Ｘ提出的判令佳Ｘ公司賠償損失60萬元的訴訟請求，缺乏事實依據，法院不予支持，賠償數額由法院根據佳Ｘ公司侵權期間生產、銷售侵權產品的數量及獲利情況酌定。依照《中華人民共和國專利法》第十一條第一款、第六十條第一款、第六十一條，《中華人民共和國技術合同法》第九條，《最高人民法院關於正確處理科技糾紛案件的若干問題的意見》第二十八條，判決佳Ｘ公司立即停止生產、銷售李Ｘ享有專利權的「一種窺器」專利產品；賠償李Ｘ經濟損失35500元；駁回李Ｘ的其它訴訟請求。

原告上訴要旨

佳Ｘ公司使用其專利技術是毫無依據的，雙方並未訂立專利權轉讓合同，也未訂立專利實施許可合同，佳Ｘ公司實施了一系列欺詐行為，騙其簽訂了不平等的《合作協議書》、《專利發明人職責》及《承包協議書》，因此佳Ｘ公司生產、銷售其專利產品的行為是侵權行為。

佳Ｘ公司實施的侵權行為是一個持續行為，因此訴訟時效應從侵權行為停止之日起計算，本案並未超過訴訟時效。

原審判決允許佳Ｘ公司繼續銷售1997年8月11日之前生產的「直腸窺器」產品，不利於徹底杜絕佳Ｘ公司的侵權行為。

一審判決的賠償數額沒有法律依據。

被告上訴要旨

根據李Ｘ與湯Ｘ簽訂的《合作協議書》和《專利發明人職責》，以及佳Ｘ公司一直在為李Ｘ的兩項專利交納年費及滯納金等情況看，李Ｘ已將專利權轉讓給佳Ｘ公司，因此佳Ｘ公司生產、銷售李Ｘ專利產品的行為不構成侵權。

李Ｘ於1993年5月佳Ｘ公司成立以來，就一直在佳Ｘ公司負責生產其專利產品，到1997年8月才提出要求佳Ｘ公司停止生產、銷售其專利產品，早已過了訴訟時效，其權利已不受法律保護，原審判決是錯誤的。請求二審法院撤銷原審判決，依法改判。

北京巿高級人民法院判決要旨

1998年9月29日北京市高級人民法院知識產權庭做出判決認為：

依專利法第十一條的規定，任何單位或者個人未經專利權人許可，不得為生產經營目的製造、使用、銷售其專利產品。本案的爭議焦點在於佳Ｘ公司實施李Ｘ的專利技術是否得到了李Ｘ的許可，從法院查明的事實看，李Ｘ與湯Ｘ雖然在1993年3月15日訂立的《合作協議書》中約定，由雙方參股成立公司生產李Ｘ的專利產品，公司成立後李Ｘ將專利技術轉讓給該公司。但是，雙方均未按照合同的約定執行。佳Ｘ公司自籌劃到正式成立，始終是外商獨資的公司，李Ｘ作為專利權人根本沒以其技術入股，也未按專利法第十條的規定與佳Ｘ公司簽訂專利權轉讓合同。

佳Ｘ公司自成立時起，一直在使用李Ｘ的專利技術，生產、銷售專利產品。李Ｘ作為佳Ｘ公司的副董事長兼總工程師，不僅直接參與公司的生產經營，而且還於1995年4月24日與佳Ｘ公司簽訂了承包協議書，因此，應當認為李Ｘ對佳Ｘ公司使用其專利技術的行為是認可的，雙方已形成了事實上的專利實施許可關系。對李Ｘ提出佳Ｘ公司侵犯了其專利權的指控，本院不予支持。鑑於雙方在此期間沒有對專利的使用方式、使用期限、使用費的提取等重要的權利義務內容訂立書面合同予以確定，故李Ｘ隨時可以提出終止雙方之間的實施許可關系。1997年8月11日，當李Ｘ書面通知佳Ｘ公司停止生產銷售其專利產品後，就應視為李Ｘ與佳Ｘ公司之間的實施許可關系已終止，佳Ｘ公司繼續使用其專利技術，生產銷售專利產品的行為構成對李Ｘ專利權的侵害，應當承擔民事責任。李Ｘ的起訴並未超過訴訟時效，對其享有的專利權應予保護。綜上所述，上訴人佳Ｘ公司與上訴人李Ｘ的上訴理由均不能成立，雙方的上訴請求二審法院不予支持。一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決駁回上訴，維持原判。

案例評析：

案例導覽：

中國大陸近年來由於經濟政策的開放，低廉之原料及人力資源，往往是吸引外商投資相當看重的一項利多因素，因此，以往大陸巿場常讓人有資金、技術輸入的刻板印象，但隨著貿易活動之活絡，相對應之技術發展亦有長足進展，就以上開案例而言，便是外資資金與中方技術合作的一個典型例子，可見未來，此類型案例，甚至中方資金介入之案例數量必將持續增長。當然無論是何種合作形式，只要雙方真能秉持誠信互惠，無論法律上有任何的強制或禁止規定，實務上當事人間都能變通化解，但若發生爭議時，任何一方為了維護自身的權益，當然就會針對雙方的約定、履約過程中有瑕疪的部分而據以主張。

就於上開案例中，李Ｘ與湯Ｘ簽訂《合作協議書》約定合組公司，但事後卻是由加拿大「中Ｘ製造」北美有限公司獨資成立佳Ｘ公司；又在佳Ｘ公司成立後，李Ｘ與湯Ｘ訂立了《承包協議書》，但卻約定由李Ｘ對佳Ｘ公司實行全面長期承包；契約當事人未予具體確定，造成了事後法律關係的錯綜複雜，也增加了契約解釋上的困難。另一方面，在湯Ｘ又與李Ｘ簽訂了《專利發明人職責》的契約後，其中之專利專屬授權部分，雙方並未依法登記公告，授權契約效力遭質疑，惟事實上是否有實施許可之合意存在，又是另一爭點。

當然，以上案例反映出當事人間的契約簽訂過於草率、欠缺專業輔助以致徒增不確定因素。故所有有心投資大陸巿場的人士，惟有事前慎選合作對象，並藉助專業清楚掌握投資地區的法令規定、訂定嚴謹的契約內容，才是減少投資風險的根本之道。以下筆者將以上開案例，對大陸關於專利授權、實施許可及侵權訴訟時效相關規定予以介紹，並針對與我國相對應之法令規範加以說明。

侵害專利權之法律責任：

依大陸專利法第六十條之規定，未經專利權人許可，而實施其專利之侵權行為（即為生產經營目的製造、使用、銷售其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、銷售依照該專利方法直接獲得的產品），專利權人或利害關係人可以請求專利管理機關進行處理，也可以直接向人民法院起訴。惟基本上專利侵權行為並不涉及刑事責任，僅生行政處分或民事賠償問題；但依大陸專利法第六十三條之規定，若情節嚴重的（如犯罪手段惡劣、違法所得數額較大或侵權造成嚴重後果等）將另構成新刑法第二百一十六條的假冒專利罪，可處三年以下有期徒刑或者拘役，併處或者單處罰金。

依我國專利法之規定，若以製造、使用（限方法發明專利）、販賣或意圖販賣而陳列，或意圖販賣而自國外進口方式侵害他人專利權，須負擔刑事責任；而權利人在民事上則有防止請求權、排除侵害請求權及損害賠償請求權，與大陸規定有所不同。

依上開案例而言，當事人間之爭議係以契約關係為基礎，與一般惡意侵害情形有別，故尚無涉及刑事或行政處罰問題。

技術合作對象若為外國法人或自然人與本國人之異同：

依大陸專利法第十條之規定，專利申請權和專利權可以自由轉讓，但若是全民所有制單位轉讓專利申請權或者專利權的，則必須經上級主管機關批準；又若中國單位或者個人向外國人轉讓專利申請權或者專利權的，則必須經國務院有關主管部門批准；至於非中國單位或者個人向外國人轉讓專利權則無限制。

復依中華人民共和國技術合同法第二條之規定：本法適用於法人之間，法人和公民之間、公民之間就技術開發、技術轉讓、技術咨詢和技術服務所訂立的確立民事權利與義務關係的合同。但是，當事人一方是外國的企業、其他組織或者個人的合同則不適用該技術合同法。

上開案例中之佳Ｘ公司，雖為一外資獨資經營企業，但因已依本國法令登記註冊，應屬中國法人，而李Ｘ與佳Ｘ公司間之專屬授權約定，則屬本國人間之授權關係，亦有中華人民共和國技術合同法之適用。

未依專利法登記公告規定之專利權轉讓契約效力：

依中華人民共和國專利法第十條第二項之規定：轉讓專利申請權或者專利權的，當事人必須訂立書面合同，經專利局登記和公告後生效。因此專利權轉讓契約除基本之成立、生效要件外，還有特別生效要件：１）必須有書面之契約。２）必須經專利局登記公告。

惟依我國專利法第六十三條之規定，雖有要求發明專利權之讓與，應由各當事人署名，附具契約書，向專利專責機關申請換發證書；專利專責機關並應於核准讓與後登記於專利權簿（專利公報），但此規定並非專利權讓與之生效要件。因依同法第五十九條之規定，專利的讓與、授權係採登記對抗原則，意即發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人（無論善意或惡意），故在我國之專利授權約定，縱使未有書面契約，或未向智慧財產局申請登記公告，該約定就當事人間仍有拘束力。

依上開案例而言，湯Ｘ又與李Ｘ雖有簽訂《專利發明人職責》契約，但李Ｘ專屬授權佳Ｘ公司的部分，並未有書面契約，亦未依法登記公告，故一審法院即以此認定李Ｘ並未授權佳Ｘ公司，二審法院亦同意之。

（五）專利權之實施許可：

依中華人民共和國技術合同法第九條之規定：技術合同的訂立、變更和解除採用書面形式。又最高人民法院《關於正確處理科技糾紛案件的若干問題的意見》第二十八條之規定：口頭技術合同不符合技術合同法規定的形式要件，除口頭技術合同已經履行，且當事人雙方對口頭約定的主要權利義務的內容無異議，或者能通過有關證據予以確認的，可以認定技術合同已經成立外，應當認定口頭技術合同不成立。故若無書面技術合同或證明雙方已依約履行，則授權的約定將會對被授權的一方有較不利的認定，如上開案例而言，法院即認為佳Ｘ公司自成立時起，一直在使用李Ｘ的專利技術，生產、銷售專利產品。李Ｘ作為佳Ｘ公司之副董事長兼總工程師，不僅直接參與公司的生產經營，而且還於1995年4月24日與佳Ｘ公司簽訂《承包協議書》，因此，應當認為李Ｘ對佳Ｘ公司使用其專利技術之行為是認可的，雙方已形成事實上的專利實施許可關係。惟雙方既無書面合同予以認定，則原告有權可以隨時終止雙方間之實施許可關係。

（六）因專利權受侵害而提起訴訟之消滅時效：

依中華人民共和國專利法第六十一條之規定：侵犯專利權的訴訟時效為二年，自專利權人或者利害關係人得知或者應當得知侵權行為之日起計算。而依我國專利法之第八十八條第三項之規定，則是限定民事請求權自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自為行為時起，逾十年者亦同。

依上開案例而言，若認定原告李Ｘ並未將系爭專利權授權被告佳Ｘ公司，則佳Ｘ公司自始（1993年5月8日）即未被授權，至原告李Ｘ於1997年8月向第一審法院起訴，故1995年8月前佳Ｘ公司之侵權行為已罹於二年之時效，但起訴日往前計算二年內，李Ｘ的起訴並未超過訴訟的時效。如前所述，雙方當事人間之授權契約雖不成立，但形成事實上實施許可關係，故李Ｘ於1997年8月11日以書面通知佳Ｘ公司之實施許可關係終止前，佳Ｘ公司之行為仍非侵權行為，惟有1997年8月12日以後之侵權行為，李Ｘ有請求權。

（七）受詐欺所為之意思表示效力：

在上開案例中，原告曾主張被告實施了一系列之欺詐行為，故而簽訂了不平等之《合作協意書》、《專利發明人職責》、《承包協議書》等約定。至於受詐欺而為意思表示其意思表示效力如何？雖非本例重點，但由於與我國規定有異，故特此一併敘明。

依中華人民共和國民法通則第五十八條第一項第三款之規定：一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下所為的民事行為無效。惟依我國民法第九十二條第一項前段之規定：因被詐欺或被脅迫，而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。故在大陸因受詐欺所為之意思表示其效力為無效，而在我國則效力未定，表意人得撤銷之。

（八）侵害專利權之損害賠償計算：

大陸法律對如何確定專利侵權損害賠償額未作任何具體規定，上開案例亦未詳列判賠經濟損失之計算依據，但一般法院會考量的損害賠償範圍包括有：１）所失之利潤。２）若授權使用之所得。３）追加賠償額。４） 律師費與訴訟費。５）利息等。而我國關於侵害專利權之損害賠償計算雖大致相同，但對於律師費請求部分，則顯少成立。





作者：中天國際法律事務所

　　　律師　周金城

　　　吳俊彥



中天國際法律事務所資料蒐集系統



� PAGE �1�

文件編號：� FILENAME  \* MERGEFORMAT �3921-d�










