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焦点关注

日本经济团体联合会讨论
“２０１６年日本知识产权推进计划”制定意见

日本一直大力推进知识产权制度改革。２０１４年，著作权法修改催生电子版权

的诞生；２０１５年，日本专利法修订引起职务发明制度的重新评估，不正当竞争法修

订使商业秘密的保护效果强化。这些改革皆是响应日本产业界的需要，可以提升

企业的竞争力，各企业也投入了大量人力和时间，制订了迅速、完备的应对策略。

日本经济团体联合会就日本２０１６年的知识产权推进计划制定意见进行了讨论。

　　１．灵活的知识产权纷争处理系统

　　（１）总论

为使专利制度公正合理地发挥效用，必须保证当事双方在无法达成和解时诉

讼途径的畅通。从日本的知识产权立国这一目标来看，提供公正、公平的诉讼制机

极为重要。一味地将诉讼件数、胜诉率和损害赔偿金额等数值拿来与国外比较，讨

论如何提高这些数值并不可取。若想改善制度和促进运用，讨论如何促成革新才

是重中之重，单纯地增加诉讼件数并不能促进革新。

在施政的具体过程中，要针对日本境外竞争企业的技术模仿和滥用权利进行

探讨，并给予最大限度的关注，预防日本产业竞争力下降。

　　（２）有关“证据收集程序的增加”

纵观近年来的制度修订情况，日本在诉讼证据收集程序上有大力促进其法制

化的趋向。比起设立新机构，应该适当灵活利用已有的各种证据收集方法，致力于

其运用的改善。

轻易且过度地减轻诉讼中原告应负证明责任、增加证据收集程序，势必降低起

诉的难度，不仅会增大诉讼的风险，也助长海外企业提起诉讼的风气，不利于诉讼

案件的顺利进行。这种风险会使企业法务部门和法庭疲于应对，致使重要的诉讼

案件被拖延，导致日本产业竞争力下降。

另外，有必要留意由证据收集程序增加引起的企业信息泄露。防止部分新兴

国家企业借审判机会，攫取日企经营秘密和技术信息，用于改善自身产品的质量，
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借机打入日本市场，扩大自身的市场份额。今后，将探讨就审判过程中公示信息外

泄的防范措施以及强化针对外泄者的惩罚。

　　（３）有关“损害赔偿额度的提升”

有人指出，与海外诸国相比，日本的诉讼赔偿金额过低。就此，应该充分考虑

日本在市场规模、诉讼本身以及诉讼费等要素上与外国的差异。高赔偿金额与企

业的诉讼成本直接相关，因此，有必要就日本国内的诉讼赔偿金额是否真的过低这

一问题进行详细举证。

此外，因补偿性损害赔偿制度与日本国内的不法行为体系不一致，产业界并无

需求，反对其导入。

　　（４）有关“停止侵害请求权的限制”

专利权拥有者可要求权利侵害者停止侵害，这一政策的目的是想借对专利侵

害行为的威慑力来实现奖励发明和发展产业。但另一方面，一心以获得高额许可

费用为目的，提出停止侵害请求的专利权拥有者正在增多，该行为的国际应对方案

正在讨论中。

鉴于停止侵害请求权对于专利权拥有者的重要性，将诸如标准中必要专利的

情况一律纳入限制对象的做法并不可取，应根据案件的实际情况，在有妨碍公平竞

争情况发生时才限制其权利的行使。此外，为提高权利拥有者和使用者双方的预

见性，应明确规定限制行使停止侵害请求权的类型。

　　（５）有关“权利的稳定性”

有意见指出，尊重专利厅的审查有利于保证更加稳定地行使专利权，这也密切

关系着技术革新的推进。但实际上，屡有低质量专利的产出。为此加重无效主张

立证的责任有可能加剧专利流氓问题，因此有必要对其进行折衷探讨。

另外，产业界已出现针对专利侵权制度“双轨制”的批评意见，审判和诉讼双方

对该制度的适应情况应根据案例的不同而区别对待。由于可以采用更为迅速有效

的手段，日本产业界也有诸多关于其存在意义的质疑。

　　（６）今后应该积极讨论的事项

①充实日本专利厅的服务（例如：知识产权综合援助窗口），事先防止纠纷的

发生；

②讨论客观明确的赔偿额核算基准（例如：贡献率）；

③援助新兴国家的知识产权制度建设；
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④培养应对海外企业诉讼的专门知识产权人才；

⑤促进地方中小型企业与大学、研究机构的知识产权运用。

　　２．适应数字网络时代的著作权制度

为促进高质量著作的产生，维持日本在该领域的国际竞争力，日本必须保护著

作权拥有者和经营者的利益。若未经著作权人允诺，自由流通其著作，权利人将难

以维持创作活动，该领域的商业发展亦会受到阻碍。因此，在著作权保护上，获得

著作权人的允诺是第一原则。

伴随着数字网络的发展，事先获得权利者的允诺变得极为困难，从公共性、公

益性等观点来看，在无作者允诺下利用其著作的案例逐渐显现。针对新情势，日本

著作权法就个别权利的限制进行了多次法律修订以应对技术革新，但这些措施并

不一定会都得到实现。在此背景下，为致力技术发展、实现著作权法内容的利用和

扩展服务，日本有必要就权利允诺管理方式和权利限制方式的灵活运用措施进行

探讨。

目前，日本知识产权部门正以民间交易可能性和利用行为的性质、状态、目的

与社会要求为视角，讨论在大量信息集成应用的商务条件下的权利限制方式以及

权利者的利益还原方式。

在今后的探讨中，应把作品划分为两类：一类为表现个人个性的著作；另一类

为制作者投资、多位作家参与，用于创作或实际演示的产业型著作，促进后者的应

用更有价值和可取性。

　　３．援助新兴国家的知识产权制度建设

日本的知识产权服务内容在国外受到了高度评价，在利用服务时，让权利所有

者享受到充分的保护和适当的利益回报极为重要。

在企业的国际活动中，特别是鉴于海外的现场生产、技术协作和并购等情况，

为了给企业创造最为合适的环境、并能在新兴国家顺利地实现商务活动，日本应战

略性地积极支援和协助这些新兴国家在商业秘密保护方面的法律建设。为推动今

后知识产权服务在国际上的开展，日本应通过向外国派遣人员，进一步加速针对新

兴国家必要制度建设的支援。

　　４．有关ＴＰＰ协定

针对早期签订的 ＴＰＰ，应该尽快地进行必要的制度修正。日本国内针对知识
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产权保护意识不高的新兴国家，就 ＴＰＰ协定中的知识产权领域内容提出了许多应

对知识产权侵害的处罚程序和民事损害赔偿制度建设的项目。针对正处于修订讨

论阶段的项目，有必要在考虑平衡权利与利用的同时，辩证是否确实要对各项目进

行修订。

熊　峰　编译，许海云　校译

来源：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｅｉｄａｎｒｅｎ．ｏｒ．ｊｐ／ｐｏｌｉｃｙ／２０１６／０１０．ｈｔｍｌ

原文标题：「知的财产推进计画２０１６」の策定に向けた意见

检索日期：２０１６年２月１５日

韩国知识产权局发布政府研发优秀专利创造支援项目

为使大学研发的技术不被闲置浪费，韩国政府开始实施相关支援项目。韩国

知识产权局为了将大学和公共研究机构开发的技术变为核心专利，向“专利设计支

援项目”投入了２２４亿韩元，并发起了总计６９２亿韩元规模的“２０１６年政府研发

优秀专利创出支援项目”的促进计划。

一直以来，韩国知识产权局以大学和公共研究机构的大型研发课题为中心，将

援助重点放在研发初、中期的“专利战略树立（ＩＰＲ＆ＤＩ）”上。从２０１６年开始，知

识产权局的援助范围将扩大到“专利设计支援”，囊括研发活动的整个周期，促使优

秀专利得以创出。援助规模较去年同比增长４７９％，达到６９２亿韩元，覆盖１３４

个政府研发课题。

首先，为让大学和公共研究机构千辛万苦创出的技术避免成为得不到运用的

无用专利，知识产权局开始推进“政府研发专利设计支援项目”，该项目的实施可确

保技术在市场上成为利用度高的高品质专利。

在着手促进专利的技术转移和商业化时，有必要确保这些优秀技术是具有经

济价值的核心专利。为此，韩国知识产权局从转移公开技术的检索、权利范围的设

定到申请国家的选择，都进行了全方位的援助。援助对象被定为处于研发完成阶

段急需确保享有知识产权的大学、公共研究机构的研究团体和研究室。项目总计

５６个课题，资助规模达到２２４亿韩元。

另外，一直施行的“政府研发专利战略支援项目”２０１６年支援力度与２０１５年持

平，援助课题为７８个，项目经费达到４６８亿韩元。该项目由专利战略专家们组成
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专门小组，对大学和公共研究机关的研发课题进行深层专利分析，以“新创意发

掘”、“竞争研究者应对战略的树立”和“研究开发方向的设定”等为重点援助目标。

韩国知识产权局产业财产政策局局长称，要提高大学和公共研究机关的专利

利用率，通过细致的专利分析确保优秀专利实现商业化的战略十分重要。同时，通

过对横跨整个研发周期的优秀专利创出支援，可以事先预防难以被运用专利的产

生，极大提高专利的质量。

熊　峰　编译，许海云　校译

来源：ｈｔｔｐ：／／ｎｅｗｓ．ｕｎｎ．ｎｅｔ／ｎｅｗｓ／ａｒｔｉｃｌｅＶｉｅｗ．ｈｔｍｌ牽ｉｄｘｎｏ＝１５５５６２

原文标题：

检索日期：２０１６年１月２２日

米兰法院重申员工应就职务发明获得公平奖励

近期，米兰法院重申，在专利法规定的某些情况下，职务发明可以作为员工的

绩效。

　　１．案情

诉讼原告原为意大利 Ｓüｄ化学催化剂公司员工，该员工作为发明人获得了专

利号ＥＰ１５０９３２３Ｂ１的欧洲专利，但没有收到雇主对该发明的任何额外补偿或奖励。

据原告称，他的发明活动不属于被雇佣的主要工作内容（即６４条第１款不适用）。

２０１３年７月，依据６４条第１款规定，原告向米兰法院提出请求执行获取报酬的

权利。

根据Ｓüｄ公司的规定，申请专利的权利已经由 Ｓüｄ意大利公司转让给美国子

公司，美国子公司已经申请国际专利和美国专利。２００２年６月，原告执行了转让协

议，将该发明的权利转让给美国 Ｓüｄ公司。欧洲国际专利的申请交由拥有该专利

的另一Ｓüｄ子公司化学股份公司执行。

被告Ｃｌａｒｉａｎｔ请求法院拒绝原告报酬索赔要求，并列举了以下理由：

（１）发明人的索赔对象错误，因为专利授予给Ｓüｄ公司，并归其持有。

（２）发明人无权索取报酬，因为发明人已将权利转让给Ｓüｄ公司。
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（３）发明人的索赔要求超过意大利法律规定的１０年诉讼时效。

（４）虽然被授予专利，但是它没有满足专利性的必要要求。

　　２．米兰法院判决

２０１５年１０月，米兰法院驳回被告请求，具体原因如下：

（１）发明人对 Ｃｌａｒｉａｎｔ提出的索赔要求准确无误，因为当发明人取得发明时，

Ｃｌａｒｉａｎｔ是发明人雇佣公司的权利继承人。

（２）尽管发明人将权利转让给Ｓüｄ美国公司，但是根据第６４条第２款规定，发

明人有权要求合理回报。权利的转让与获得合理回报的权利并不相关，权利转让

给美国实际上仍等同于转让给意大利雇主。

（３）获取公平回报的权利是由有关授权专利的第６４条第２款赋予，诉讼时效

应从２００７年７月２５日专利授权开始算起，而不是从申请日期或转让日期算起，索

赔要求没有超过诉讼时效。

（４）当评估获取合理回报权利时，该专利被认为有效。在此背景下，任何与专

利有效性有关的附带问题都是无关的。

因此，法院认为，依据６４条第２款，发明人有权获得合理回报。

　　３．评论

米兰法院的判决结果是对工业产权法６４条第２款规定关于职务发明获取报

酬权的某些方面的阐明。就此案而论，法院认为授权专利的有效性不做进一步考

虑。此外，法院还认为，即使当前专利所有者不同，发明者创造发明时的直接雇主

或其所有权继承人也有责任提供合理回报。最后，判决结果表明，发明者的权利转

让并不自动影响他从意大利或欧洲专利中获取合理回报的权利。总之，该判决符

合当前６４条第２款范围内的司法解释，这为复杂情况下应用此条款提供了重要

指导。

　　４．背景介绍

根据《欧洲专利公约》（ＥｕｒｏｐｅａｎＰａｔｅｎｔＣｏｎｖｅｎｔｉｏｎ）第６０条第１款规定，如果

发明者为员工，专利权由员工所在成员国的专利法律确定。

根据意大利产权法（ＩｎｄｕｓｔｒｉａｌＰｒｏｐｅｒｔｙＣｏｄｅ）第６４条第１款规定，当员工创造

工业发明，且该发明为员工被雇佣的主要工作内容，那么与该发明相关的权利归属
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于雇主，雇主没有义务提供进一步的补偿。相反，该条第２款规定，当雇佣合同中

预先没有对员工的发明活动规定报酬补偿时，如果雇主或其所有权继承人获得专

利，或者将发明作为专有技能使用，那么发明人可以索取合理、公平的回报。

王　超　编译，许海云　校译
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ＩＡＭ：缺乏专利管理是欧洲中小企业面临的问题

２０１６年２月８日，《知识资产管理》（ＩＡＭ）杂志撰稿人ＪｏｆｆＷｉｌｄ指出当前欧洲

初创及中小企业普遍缺乏专利管理，并就该问题提出了相关建议，主要内容如下。

来自美国及欧洲的研究发现，拥有专利的初创公司，尤其是拥有高质量专利的

初创公司比没有专利的初创公司更受投资者青睐。拥有高质量专利的中小企业和

初创公司似乎有很多优势，如销售及就业增长迅速、优先获得资本投资、更多的盈

利及其他价值创造选择、更广泛的非货币战略选择等。但为什么欧洲只有少数初

创企业和中小企业关注专利制度？

对这个问题的一个回答是：大量行业不需要专利。规模较小的新老公司大都

认为专利对于不做科研或创新的公司来说不重要。因此，这些公司也不愿意参与

专利活动。这些公司中的相当一部分没有意识到这个问题的严重性。拥有专利可

能给公司业务带来巨大的不同，但如果没有人告知如何管理这些专利，公司管理人

员不会明白其中的差别，而这个问题在欧洲非常普遍。

通过对专利资料分析库中欧洲专利代理人的研究发现，当前大约有１万名具

有资质的专利代理人分布在欧洲３８个专利组织成员国中。仅德国和英国就拥有

半数以上的专利代理人，而在西班牙和意大利这两个人口经济大国中，每百万人口

中专利代理人不足１０人，即使法国也在１５人以下。拥有４６２０万人口的西班牙仅

有１７７名专利代理人，这样无法为中小企业和初创企业的创新发明活动提供足够

的知识产权策略。同样，人口超过６０００万的意大利也仅有４７０名专利代理人，葡萄

牙仅有４０名，希腊２４名。即使是德国和英国，每百万人中专利代理人数量也分别
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为４５６人和３２１人。

对于考虑是否将专利纳入经营战略的初创企业和中小企业来说，了解面临的

选择和优势十分重要。当前，欧洲普遍认为获取专利花费昂贵、耗时长，专利执行

困难。没有人会主动从事专利相关的活动。

要解决这个问题，可能需要加快专利代理人之间的工作竞争；可能需要专利代

理人每年提供一些无偿服务；也可能需要新增一种非技术的知识产权战略分析的

工作岗位。而许多公司正在错失大好机会，这将会对提升欧洲经济产生不利影响。

表１　欧洲专利局部分成员国专利代理人数量

国家 专利代理人数 居民数（百万） 每百万居民中专利代理人数

瑞士 ４８２ ８ ６０．３

德国 ３，６６１ ８０．２ ４５．６

丹麦 ２２４ ５．６ ４０．０

瑞典 ３５１ ９．５ ３６．９

英国 ２，０２０ ６３ ３２．１

芬兰 １７０ ５．４ ３１．５

荷兰 ４５９ １６．７ ２７．５

法国 ９７６ ６５．３ １４．９

爱尔兰 ６１ ４．５ １３．６

捷克 ９９ １０．５ ９．４

波兰 ３２７ ３８．５ ８．５

意大利 ４７０ ６０．８ ７．７

西班牙 １７７ ４６．２ ３．８

葡萄牙 ４０ １０．５ ３．８

罗马尼亚 ６０ ２１．４ ２．８

希腊 ２４ １１．３ ２．１

土耳其 ９２ ７４ １．２

王　超　编译，许海云　校译
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欧洲知识产权服务平台发布知识产权纠纷调解指南

欧洲知识产权服务平台发布知识产权纠纷调解指南，该指南分析了调解机制

的优势、风险和不利影响，并就如何灵活利用调解提出了建议，主要内容如下。

调解是指双方或多方当事人在调解人员的主持下自愿进行协商，达成协议、解

决纠纷的过程。在很多情况下，调解要优于诉讼，其优点不仅仅局限于保密性。知

识产权纠纷是指有关工业产权、著作权以及其他相关权利的纠纷。在该类纠纷中，

相比于传统的纠纷解决机制，调解有其自身的优势和弊端。

　　１．调解机制的优势

调解可通过一个程序解决多个诉讼问题。作为非诉讼解决机制中的一种重要

方式，调解比诉讼更具成本优势，特别是随着互联网的普及，在线纠纷解决方式受

到热捧。成功的调解能够带来诸多益处，如它不需要大量信息作为支撑就能对现

存的、有价值的非法商品进行保全。对未经许可使用他人商标行为进行经济处罚，

甚至于达成市场分割协议，都是调解中常用的解决方案。

相比于传统的诉讼机制，调解机制耗时短、成本低，往往能达成各方都较满意

的结果。当事人自行选择调解人员，对调解程序和结果具有足够的话语权；调解程

序具有机密性，应用于那些耗时长、跨境、复杂的纠纷更具优势；调解还能有效规避

诉讼风险，成功率高，当事人的满意度也更高。

　　２．调解机制的风险和不利影响

调解机制有时会被误用，成为当事人的一种拖延策略；调解的适用范围有限，

只能应用于可比较的标的，调解既不能达到公共宣传效果，也不能使当事人获得临

时救济；调解的结果可能并不符合当事人最初的预期。

　　３．建议

调解具有很高的灵活性，当选择调解作为解决纠纷的方式时，公司的创新潜力

被激发，随之产生的商业创意日益增多，同时催生了一种可持续的、着眼未来的新

型商业关系。此外，在法庭审判中败诉方可能会名誉受损，胜败关系可能会阻碍双

方将来继续合作，但这些问题在调解机制中完全不必担忧。如果当事人能够在调

解人员的主持下以有效的方式解决纠纷，调解机制的优势就会显现出来。它更加

节约时间，能够充分考虑当事人的自主性和独立性，并且以不伤害双方合作关系的
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方式解决纠纷。

调解机制不仅在跨境纠纷中发挥着重要作用，在境内法律纠纷中同样扮演着

重要角色。就其本质而言，调解跨境纠纷需要复杂的翻译过程，因此调解人员可能

还需具备翻译的素质。

朱月仙　检索，董　坤　编译，许海云　校译
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专题报道

ＩＡＭ：如何处理勒令停止通知函

【编者按】在当前竞争激烈的商业市场环境中，企业收到指控专利侵权的停止和

终止函越来越普遍。或许让收件人更为吃惊的是，他们压根不认识寄信人，也不

了解停止和终止函中提到的专利。这可能会让收件人感性地认为或怀疑信函来

自专利流氓，进而将信函扔掉处理。《知识资产管理》（ＩＡＭ）杂志给出如何处理

停止和终止函的建议，以避免陷入昂贵、持久的诉讼。

近日，《知识资产管理》（ＩＡＭ）杂志提供了如何处理停止和终止函的建议，以避

免陷入昂贵、持久的诉讼。文章分为两个部分：第一部分概述了不同类型的非执业

实体（ＮＰＥ），总结了收到ＮＰＥ涉嫌专利侵权停止和终止函时，评估潜在侵权行为应

采取和步骤。ＩＡＭ杂志建议首先确定信函是否来自执业实体、ＮＰＥ或专利主张实

体（ＰＡＥ），并鉴于发送停止函的实体的类型聘请专利律师来评估专利侵权索赔的

强度，最终委托专利律师向发送停止函的实体及时答复函件。第二部分侧重讨论

了发生在加拿大的 ＰＡＥ停止和终止函的回应，以及 ＰＡＥ在加拿大发起诉讼的

影响。

ＩＡＭ杂志指出感性的回应方式往往不是明智的商业决策。停止和终止函是法

律授权专利所有者实施其专利权的第一步。忽视停止和终止函，或者不恰当地回

应信件可能会使自己陷入昂贵、持久的诉讼。

最好的办法是采取行动去了解信函，如信函的寄信人是谁、信函要求停止和终
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止的是哪件专利、本公司是否存在侵犯信函中所述专利的潜在可能。然后，根据这

些分析结果，对寄信人做出正式、及时的回应。

首先，确定寄信人是否是一个受信中所述专利保护，积极开展制造、加工、服务

业务的实业公司。发件人也可能是非执业实体（ＮＰＥ），这类实体是信函中所述专

利的所有者，但不从事诸如制造、加工、服务等商业运作。然后，准备对实业公司或

ＮＰＥ做出恰当的回应。

第一部分

该文主要讨论了ＮＰＥ、ＰＡＥ以及如何回应ＮＰＥ的停止和终止函。

　　１．ＮＰＥ

广义上讲，ＮＰＥ可分为若干不同类别，但也可能发生变化。一些企业实体可能

这一次属于某个类别，下一次可能就属于其他的类别。另外，某个实体可能与一个

第三方交易时属于某一类ＮＰＥ，然而同时，它与另外第三方交易时可能属于另一类

ＮＰＥ。所有ＮＰＥ的共同特点是，它拥有一件或多件授权专利，但不使用这些受专利

保护的发明。

一类ＮＰＥ，属于集团公司中一员的专利持有公司，它将专利授权给集团公司中

的相关公司，由这些相关公司将获得授权的发明应用到产品或服务中去。集团公

司可能通过ＮＰＥ来应对税务问题，规避相关风险。

另一类ＮＰＥ，通过对多方专利组合的战略性并购来聚合专利权。这些专利通

常来自相似的技术领域，ＮＰＥ将其聚合、打包授权给实业公司。通过交叉授权和承

诺免于起诉，这些聚合的专利会带来进一步的收益。

还有一类ＮＰＥ，属于高等教育机构或政府研究机构，通过员工和承包商的合同

关系来获取和聚合专利权。此类ＮＰＥ大部分通过内部技术转移办公室寻求专利组

合商业化，获取专利许可收入。

　　２．ＰＡＥ

最后一类ＮＰＥ为专利主张实体（ＰＡＥ），又被称为“专利流氓”。不同于前面提

及的ＮＰＥ，许多ＰＡＥ通常依靠诉讼威胁逼迫企业与其签署专利许可协议，从急需资

金的创新型公司那里获取专利权。就其本身而言，这些ＰＡＥ并没有参与任何与专

利有关的发明活动。

ＰＡＥ选择的许可对象可能是那些不愿陷入关于 ＰＡＥ专利有效性法律纠纷、倾

向接受许可费的企业。大型企业往往是其选择的目标。大型企业可能更喜欢支付

许可费用，而不愿陷入专利侵权的指控。
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ＰＡＥ还可能创办多个控股公司，同时对特定行业的许多公司进行诉讼威胁。

利用多个控股公司可以迷惑众多被起诉的对象，掩盖他们有共同敌人的真相。这

种方法可能会促成诉讼和解，因为众多被告人很难在ＰＡＥ设定的较短解决期限内

形成针对ＰＡＥ的诉讼同盟。

停止和终止函的回复期通常较短。在确定停止和终止函是否来自执业实体、

ＮＰＥ、ＰＡＥ后，下一步应尽快联系专利律师。

　　３．如何回应停止和终止函

专利律师可以对ＮＰＥ专利侵权的强度进行评估，并给出应对的建议。

接下来，收信人要与专利律师一起分析侵权指控。这个过程可能包括深入辨

析如何解释ＮＰＥ信中所述专利中的特定术语。这个过程对于了解 ＮＰＥ的专利权

范围和提出未侵权辩论非常重要。这个过程中可能也会发现公司产品或服务在设

计、制造、加工方面的改进空间，而这些改进并没有侵犯ＮＰＥ的专利权。

另外，收信人应该与专利律师一起识别行业中的出版物和先用技术，用以反驳

ＮＰＥ专利的有效性。ＮＰＥ专利公布日期前的任何公开可用文献都可以驳斥 ＮＰＥ

的专利权。专利律师通常富有识别相关专利文献的行业经验，这些经验有助于查

明如行业出版物、学术刊物、会议论文和在先技术等非专利文件。

了解任何特定术语、特定行业的出版物及有关专利文献，重要的是要分析以下

问题：

（１）ＮＰＥ的专利是否有效，它在公司所在的司法管辖区内是否有良好的法律

声誉？

（２）是否可以自由开展与 ＮＰＥ专利有关的商业活动（即商业活动是否侵权或

ＮＰＥ专利是否无效）？

（３）ＮＰＥ专利中的要素是否能够极大地推进公司的商业活动？

前两个问题可由法律顾问和相关技术专家解决，第三个问题可由公司内部技

术专家解决。

做完这些分析后，如何回应ＮＰＥ的信函取决于公司的商业活动是否侵犯 ＮＰＥ

的专利权、是否从ＮＰＥ的专利权中获利。

如果分析结果是公司的商业活动不可能侵犯 ＮＰＥ专利权，ＮＰＥ专利对公司的

商业活动没有潜在的商业价值，这个回应信件可简单说明商业活动没有侵权，让

ＮＰＥ自己决定是否向法院提起诉讼。如果自由使用权的分析表明公司的商业活动

侵犯了ＮＰＥ的专利权，那么在回应的信件中可表示愿与ＮＰＥ洽谈专利许可事项。

最后，在任何情况下，最好由法律顾问起草回应信件，并将已签订生效的副本
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转寄给ＮＰＥ。

第二部分

第二部分具体侧重讨论对发生在加拿大的 ＰＡＥ停止和终止函回应，以及 ＰＡＥ

在加拿大和美国发起诉讼的差别与影响。

　　１．对ＰＡＥ停止和终止函的回应

如果确定通知和终止函来自 ＰＡＥ，务必让专利律师及时地回应 ＰＡＥ。专利律

师可做出简洁的回应，公司的商业活动没有侵犯函件中提到的专利权，或者对方的

专利是无效的。这样可以将球踢给 ＰＡＥ方，让他们自己决定下一步行动。有些

ＰＡＥ可能会提供有关公司商业活动侵权的证据或详细信息。有些ＰＡＥ可能消失不

见或没有下文，还有其他的ＰＡＥ会选择诉诸法律。在加拿大考虑起诉或提起诉讼，

会受到许多因素的影响。

　　２．在加拿大的ＰＡＥ活动

虽然许多ＰＡＥ在加拿大发起了专利侵权诉讼，但是加拿大法律体系的有些方

面可能会减缓未来 ＰＡＥ诉讼的泛滥。同时，也有些方面可能会促使 ＰＡＥ趋之

若鹜。

　　（１）成本影响

加拿大的法律体系实行败诉方付费。法院要求败诉方按浮动费率支付胜诉方

诉讼费。而在美国，当事人双方承担各自的诉讼费用。

加拿大法律实行败诉方付费，胜诉方通常能得到诉讼费的２０％至３０％，以及

实际付款的７０％至８０％。整体上看，加拿大的专利诉讼费用低于美国，总体风险

和不利成本裁定相对有限。尽管如此，如果ＰＡＥ的案件被法院认定无意义，或ＰＡＥ

在诉讼期间被发现有不道德的行为，那么它将被裁定支付更多诉讼成本。

因此，在主张加拿大专利权之前，ＰＡＥ必须要明白，如果被告胜诉那么它将面

临支付被告部分诉讼费的相关风险。败诉方支付诉讼费的制度是双向的，被告也

同样面临不利判决的费用，败诉方支付诉讼费的制度对ＰＡＥ没有太大的威慑力。

　　（２）诉讼保证金

如果原告ＰＡＥ在加拿大的资产不足以支付可能的诉讼费，法院将会要求原告

缴纳保证金。当双方和解或ＰＡＥ胜诉时，法院会将保证金连同利息一起归还ＰＡＥ。

当ＰＡＥ败诉时，法院会用保证金支付被告的诉讼费用。要求原告缴纳诉讼保证金

是阻止ＰＡＥ在加拿大专利诉讼的因素之一。但是，ＰＡＥ可以分期付款来缴纳诉讼
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保证金，审判最后的保证金额通常少于被告获得的金额。

　　（３）永久禁止令

在美国，永久禁令自最高法院对易趣网与默克公司的诉讼裁决后便销声匿迹。

但在加拿大，法院一旦发现专利有效且被侵犯，永久禁止令将紧随而至。根据加拿

大案例法，只在极少数情况下会拒绝发布禁止令。

因此，当前加拿大法律可能对ＰＡＥ有利，因为在有些情况下，ＰＡＥ可以获得永
久禁止令。作为对ＰＡＥ的补偿，永久禁止令的有效性可能会对被告侵权人产生重
要影响。

　　（４）赔偿金

在美国，必须向被告侵权人提供专利侵权的实际或推定通知，以获得累计的赔

偿损失。不提供通知将会限制ＰＡＥ追讨赔偿的范围。在加拿大，不需要实际或推
定通知。被告侵权人有义务至少支付从专利申请公布日期算起的合理权利金。对

于专利核准后的侵犯，被告侵权人有义务归还侵权所得收益。

另外，美国允许对故意侵权案进行三倍惩罚。加拿大在有限的情况下可以判

定惩罚性赔偿，但是通常不允许三倍惩罚。

加拿大灵活的赔偿金政策可能会吸引 ＰＡＥ，但加拿大较小的市场规模和三倍
赔偿的无效性可能会使赔偿金的总量远远低于美国。

　　（５）陪审团和择地诉讼

除药物诉讼外，加拿大的专利诉讼通常不会带来在其他地区特别是美国常见

的高额赔偿金，因为被指控产品的美国市场容量通常是加拿大市场容量的１０倍。
也不排除其他因素，例如在美国，数以亿计的赔偿美金来自于陪审团决定的专利审

判。在加拿大，联邦法院法禁止陪审团参与任何在联邦法院和联邦上诉法院审判

前的审判活动，一审专利判决由一名法官审判。此外，美国的某些司法管辖区（如

德克萨斯东部地区）对专利持有者有利。相反，加拿大联邦法院的命令可在全国范

围内强制执行，且联邦法院最富有专利事务判决的经验。加拿大的专利事务几乎

总是在联邦法院之前被驳回。所以，正考虑在加拿大活动的ＰＡＥ将不会像在美国
一样从陪审团和择地审判中获益。

　　（６）有效性问题

在美国，当前应对核准后审查专利有效性最常见的程序是多方复审程序。与

之相反，加拿大实行再审查程序应对核准后复审专利有效性，但这个过程主要面向

专利获得者。这是一个单方面的过程，允许专利权人修正其权利要求，无需被控侵

权人反驳。统计数据表明，绝大多数再审结果有利于专利所有者。即使专利所有
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者陷入再审程序，诉讼也不会终止。

在加拿大的ＰＡＥ不会面临与美国相同的核准后复审专利有效性的挑战。

　　３．评论

加拿大与美国法律体系之间的许多差别可以减缓ＰＡＥ在加拿大日益增长的活

动。两者之间的差别实际上有利于ＰＡＥ在加拿大的诉讼，但迄今没有发现加拿大

ＰＡＥ诉讼数量暴增，甚至没有出现数量上升的趋势。保守估计，随着特定市场的发

展，ＰＡＥ诉讼活动的数量也将增加。美国 ＰＡＥ的以往经验显示，ＰＡＥ通常选择高

新技术和软件专利，但ＰＡＥ在美国其他行业的诉讼活动也在增加。

随着公司的发展，公司的成功会吸引ＰＡＥ的关注。作为一项积极措施，公司现

在可以考虑收集和编目与公司技术相关的出版物。越久的出版物，越有助于反击

针对公司侵权专利有效性的指控。

虽然近期ＰＡＥ发起的专利诉讼没有急剧增加，但是不排除数量激增的潜在可

能性。因此，企业有必要了解如何积极回应ＰＡＥ停止和终止函的步骤。

王　超　编译，许海云　校译
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技术观察

重质碳酸钙粉体制备技术专利态势分析

【摘要】重质碳酸钙作为碳酸钙粉体产品的重要组成，具有广泛应用。本文基于

国际／国内专利数据库，分析揭示目前国际／国内重质碳酸钙粉体制备技术研发

趋势技术分布、主要国家及研发主体，旨在把握该领域技术发展趋势和竞争格局

及相关科技战略，为决策提供决策参考。
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含钙矿石在自然界中广泛存在，其中大部分可通过简单工艺制备成工业级碳

酸钙。将大理石、石灰石等原料经机械粉碎及超细研磨等制取的产品称作重质碳

酸钙，通常以ＧＣＣ表示。自上世纪碳酸钙就已经成为一种重要的无机化工产品。
历经了１６０年的发展，目前，碳酸钙工业已经发展成为年市场总值数十亿美元的庞
大产业，应用于多种行业，如工业用碳酸钙、饮料用碳酸钙、医药用碳酸钙、食品用

碳酸钙、环保用碳酸钙。随着国内经济的高速发展，２０１２年中国碳酸钙产量跨越
２０００万吨大关，已经超过美国成为全球最大的碳酸钙生产国。但中国碳酸钙企业
的平均规模远低于发达国家的水平，加快产业结构调整、提高产业集中度是下一步

发展的重中之重。通过对当前重质碳酸钙粉体制备相关专利技术研发态势的分

析，对把握该领域技术发展趋势和竞争格局，支撑相关科技战略决策有积极的参考

价值。

分析数据来源为美国汤森路透科技信息集团（ＴｈｏｍｓｏｎＲｅｕｔｅｒｓＳｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）的
ＴｈｏｍｓｏｎＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ数据库和ＩＳＩＷｅｂｏｆＫｎｏｗｌｅｄｇｅ知识平台中的德温特创新专利
索引（ＤＩＩ）数据库（检索日截至２０１５年３月）、国家知识产权局的中国专利数据库
（检索日截至２０１５年３月）。分析工具为汤森科技信息集团的数据分析工具 ＴＤＡ
（ＴｈｏｍｓｏｎＤａｔａＡｎａｌｙｚｅｒ）、ＴＩ（ＴｈｏｍｓｏｎＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ）分析平台，中国科学院专利在线
分析系统３．０、ＰａｔＳｎａｐ专利分析与管理平台。

　　１．全球发展态势

　　（１）发展趋势

重质碳酸钙粉体制备技术专利最早出现于１９６５年，迄今共有１３０７项。重质碳
酸钙粉体制备技术专利申请活动大致可以分为三个时间段（图１）。
１９６５至１９９６年：重质碳酸钙粉体制备技术专利申请处于萌芽阶段，年均申请

量较少，年均不超过１８项。
１９９７至２００６年：重质碳酸钙粉体制备技术专利申请处于缓慢增长阶段。
２００７年至今：重质碳酸钙粉体制备技术专利申请进入快速增长阶段，２０１２年

达到１４３项。

　　（２）国家分布

如图２所示，重质碳酸钙粉体制备技术专利申请国家分布较为集中，中国、日
本和美国占据申请总量的６６％，申请量最多的国家是中国，占据总量的３４％，其后
依次是日本和美国，ＰＣＴ专利申请有１０３项。

　　（３）技术分布

重质碳酸钙（简称重钙）是以方解石、白垩、大理石等矿石为原料采用机械粉碎
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图１　重质碳酸钙粉体制备技术全球专利申请时间趋势（单位：项）

图２　重质碳酸钙粉体制备技术专利申请受理国分布（单位：项）

方法生产的碳酸钙粉体。重钙的加工工艺流程一般分为两种：一种是干法工艺流

程，另外一种是湿法工艺流程。干法粉碎可以作为湿法超细粉碎的前道粗磨工艺。

生产工艺流程包括：首先手选从采石场运来的方解石、石灰石、白至、贝壳等，以除
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去脉石。然后用粉碎机对石灰石进行粗粉碎，再用粉磨机磨粉碎得到细石灰石粉，

最后用分级机对磨粉进行分级。干法可以用来加工平均粒径为１μｍ至５μｍ的产

品，也可以用来生产平均粒径３μｍ以下的微细碳酸钙。干法工艺代表设备有雷蒙

磨、环辊磨机、立式磨、气流磨、高速机械冲击磨、旋风或气旋流自磨机、高压辊磨机

等等。湿法工艺主要是用来生产平均粒径小于１μｍ，最大粒径小于５μｍ的涂布

级碳酸钙。湿法工艺代表设备有立式搅拌磨、卧式搅拌磨和砂磨机。搅拌球磨机、

振动球磨机、旋转筒式球磨机、塔式磨、行星式球磨机等既可以用于干式超细粉磨

也可以用于湿式超细粉磨。如图３所示，重质碳酸钙粉体制备专利多侧重于研磨

设备，主要有颚式破碎机、圆锥破碎机、辊式破碎机、反击式和锤式破碎机等。

图３　重质碳酸钙粉体制备技术专利主题分布（全球）

　　（４）重要机构申请人

重质碳酸钙粉体制备技术专利申请最多的１０家机构中有一家是研究机构，其

余均为企业。申请量最多的是Ｏｍｙａ发展股份公司，其后依次是日本石川岛播磨重

工和宇部机械集团有限公司（图４）。

　　２．在华专利态势

　　（１）发展趋势

截至检索日，在华重质碳酸钙粉体制备技术的专利申请总数为４６３件，其中包

括有效专利１９８件，在审专利１０２件，失效专利１６３件。国内重质碳酸钙粉体制备

技术的专利申请总体态势可分为以下两个阶段（图５）：

第一阶段：１９８５至２００４年，缓慢发展期
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图４　重质碳酸钙粉体制备技术全球重要专利申请人Ｔｏｐ１０（单位：项）

在第一阶段，重质碳酸钙粉体制备技术在华专利申请的总数为７３件，新型专

利３５件，发明专利３８件。１９８５１９９３年间，各年专利申请数不超过３件，处于技术

萌芽期。１９９４至２００４年间，各年专利申请数较萌芽期有明显增长，但增长幅度不

大。在此阶段，总体发展缓慢。

第二阶段：２００５年以后，快速发展期

在第二阶段，重质碳酸钙粉体制备技术在华专利申请数增长迅速，在２０１３年

出现了峰值，总体发展快速。

图５　重质碳酸钙粉体制备技术在华专利申请时间趋势（单位：件）

　　（２）来源分布

在华专利申请中９４％来自中国申请人，申请专利总数为４３５件。来华申请的
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外国申请人中申请量最多的依次是瑞士、法国、日本和美国，还有德国、英国、印度

和丹麦四国共有为数不多的５件专利申请（图６）。

图６　重质碳酸钙粉体制备技术在华专利申请来源国分布（单位：件）

国内申请人大部分来自于江苏、安徽、湖南、上海、山东、北京等地区，主要集中

在华东、华南一带和北上广地区（图７）。

图７　重质碳酸钙粉体制备技术在华专利申请来源省分布（单位：件）

　　（３）技术分布

如图８所示，重质碳酸钙粉体制备技术在华专利多侧重于碳酸钙研磨的设备
和相关技术等。

　　（４）重要机构申请人

重质碳酸钙粉体制备技术在华专利申请量前１０位机构申请人中，中国机构有
８家，另外两家分别来自瑞士的 ＯＭＹＡ发展股份公司和法国的可泰克斯有限合伙
公司。国内的上海东升新材料有限公司具有明显的数量优势，其次为湖南磊鑫新
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图８　重质碳酸钙粉体制备技术在华专利主题分布

材料科技有限公司。重要机构申请人排名及专利法律状态详见图９和表２。

图９　重质碳酸钙粉体制备技术在华重要专利申请人（单位：件）
表２　重质碳酸钙粉体制备技术在华重要专利申请人专利法律状态（单位：件）

序次 申请人 国别 总量 有效 失效 在审

１ 上海东升新材料有限公司 中国 ２３ １７ ３ ３
２ 湖南磊鑫新材料科技有限公司 中国 １３ ８ ４ １
３ 昌乐金晖矿物科技有限公司 中国 ９ ９ ０ ０
３ 华南理工大学 中国 ９ ７ ２ ０
５ ＯＭＹＡ发展股份公司 瑞士 ７ ５ １ １
６ 湖南龙昶机械工程有限公司 中国 ６ ６ ０ ０
７ 江西广源化工有限责任公司 中国 ６ ２ １ ３
８ 可泰克斯有限合伙公司 法国 ６ ４ １ １
９ 永港伟方（北京）科技股份有限公司 中国 ５ ３ ０ ２
１０ 池州市大恒生化有限公司 中国 ５ ２ １ ２
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　　３．主要结论

（１）重质碳酸钙粉体制备技术专利最早出现于２０世纪６０年代，１９６５至１９９６

年相关技术专利申请处于萌芽阶段，２００７年以后相关专利申请进入快速增长阶段。

专利申请主要来源国家／地区是中国、日本和美国。

（２）重质碳酸钙粉体制备技术在华专利申请在１９８５２００４年间处于缓慢发展

期，２００５年以后，在华专利申请数增长迅速，在２０１３年出现了峰值，总体发展快速。

在华专利申请中９４％来自中国申请人，来华申请的外国申请人中申请量最多的依

次是瑞士、法国、日本和美国。

（３）重质碳酸钙粉体制备专利技术多侧重于研磨设备，主要有颚式破碎机、圆

锥破碎机、辊式破碎机、反击式和锤式破碎机等。

（４）重质碳酸钙粉体制备专利申请多以企业为主，来自瑞士和日本的企业引领

该领域的技术研发。

许　轶，许海云，隗　玲，张　娴（成都文献情报中心情报研究部）　分析撰写

工作动态

中科院与宁夏举行院地合作会商

为进一步深化中国科学院与宁夏回族自治区的合作，２０１６年２月２３日上午，

中科院党组成员、秘书长邓麦村一行在银川市与宁夏就签署新一轮院区科技合作

协议和新时期下的院区科技合作进行会商交流。宁夏自治区副主席姚爱兴主持

会议。

会上，宁夏科技厅副厅长张新君和中科院西安分院院地合作处处长任越分别

汇报了签署院区科技合作协议五年来的重点工作与成效，以及新一轮科技合作的

重点内容。姚爱兴代表宁夏对中科院长期以来给予宁夏各项工作的大力支持与帮

助表示感谢。他表示，院区科技合作已有６０余年的历史，尤其是２０１１年签署院区

全面科技合作协议以来，合作态势良好，已取得了显著的阶段性成果。他希望通过

新一轮科技合作协议的签署，在围绕地方特色产业积极共建创新平台，加强重大项

目合作、多途径开展人才培养，尤其是促进地方高校重点学科建设和学术带头人培

养等方面，进一步拓展院区合作内容、深化院区合作内涵、紧固双方合作关系，充分
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发挥中科院科技、人才优势，助力宁夏在“十三五”期间创新发展能力大幅提升。

邓麦村对宁夏长期以来给予中科院的关注、关心和大力支持表示感谢。他指

出，国家正在深入关注科技的“供给侧”改革，例如国务院将出台的促科技成果转化

等系列举措，对发挥科技创新对稳增长、调结构、惠民生起到更加积极的支撑和促

进作用。中科院为了更好地发挥科技创新对区域经济社会的支撑与引领示范作

用，促进双创，加快推进中科院的科技成果转化和服务国民经济主战场的能力，正

在制定“中国科学院促进科技成果转移转化专项计划”，将会紧密围绕宁夏区域创

新发展的科技与产业需求，集聚中科院优势资源，进一步加强与宁夏的全面科技

合作。

在交流中，宁夏科技厅厅长马清贵表示，希望院区合作工作更加注重合作机制

创新、更加注重创新平台建设、更加注重合作内容的点面结合、更加注重地方化创

新人才培养、更加注重创新要素的驱动性整合。西安分院分党组书记杨星科也表

示，新时期下，西安分院作为院区合作的重要履行者，要提高对地方需求的把握能

力，尤其在围绕地方枸杞、葡萄等特色产业，智能装备、生物发酵等重点产业，明确

问题、开放思路、统筹资源、加强联合，在地方产业关键技术攻关和地方化科教人才

创新能力提升等方面，策划和组织重大合作活动。

双方通过会商，增加了在战略咨询、产业技术创新平台搭建、知识产权合作、

项目联合申报等方面的交流内容，对院区合作机制创新以及强化多层次、多途径的

人才培养模式及推进中科院银川中心的建设发展达成了高度共识，进一步明确新

一轮院区科技合作协议的战略思路和重点内容。

银川市、宁夏教育厅、宁夏大学以及中科院科技促进发展局和西安分院有关部

门负责人参加会议。

许海云　摘编

来源：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｔｄ．ｃａｓ．ｃｎ／ｋｊｘｑ／ｈｚｄｔ／２０１６０２／ｔ２０１６０２２９＿４５３８３７７．ｈｔｍｌ

检索日期：２０１６年３月１６日

科发局与北京市科委和北京分院

召开科技成果转化交流会

２０１６年３月１０日，科发局与北京市科委、北京分院召开科技成果转化交流会。

北京分院副院长李静、北京市科委科宣处处长张信分别介绍了“十二五”期间院市
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科技合作成果及“十三五”时期科技成果转化的相关设想。院科发局局长严庆、副

局长赵千钧、北京市科委副主任朱世龙围绕“十三五”期间院市合作，尤其是科技成

果在北京落地转化进行了沟通和交流。

科发局科技合作处、北京分院科技合作处相关同志参加了活动。

许海云　摘编

来源：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｔｄ．ｃａｓ．ｃｎ／ｋｊｘｑ／ｈｚｄｔ／２０１６０３／ｔ２０１６０３１１＿４５４８７２７．ｈｔｍｌ

检索日期：２０１６年３月１６日

北京基因组所与申瑞公司签订专利成果转让合同

为推进技术研究尽快转化，近期，经协商一致，中国科学院北京基因组所与无

锡市申瑞制品有限公司在北京签订了“Ｙ染色体中特异性甲基化位点作为癌症诊

断标志物的应用”专利成果转让合同。目前第一笔合同款已拨付。

前列腺癌在男性肿瘤中发病率占第一位，死亡率占第二位，而随着人口的老龄

化，我国前列腺癌病人几年内将高达几百万人，因此对前列腺癌的诊断具有非常强

大的临床和产业发展需求。当前因无特异性很高的前列腺癌早期诊断标志物，临

床经常需要二次的活体检测，给患者带来了比较大的痛苦。中国科学院北京基因

组研究所与第二军医大学上海长海医院合作，通过对患者样本的表观基因组分析

对比，发现了前列腺癌中特异性的甲基化位点可以作为前列腺癌早期诊断的分子

标志物。经过进一步的尿液ＤＮＡ检测验证，该位点前列腺癌诊断灵敏性和特异性

优于传统方法，且该方法为无创性体液检测，具有很大的临床转化意义和应用价

值，具有国际领先水平。

申瑞公司是国家高新技术企业，专注于精准医学领域基因检测试剂的研发、生

产和产业化。已搭建了分子生物学、生物传感、免疫荧光等多个自主研发、转化平

台，拥有多项发明专利。他们将依托该专利成果进行前列腺癌早期无创基因检测

技术和产品的产业化。

此次合同的签订及相关工作的实质性推进，是北京基因组所积极响应“国务院

关于印发实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定的通知”精神、落实

创新驱动发展、推动科技成果转移转化战略的重要举措，是搭建基因组科学研究、

临床应用和产业转化创新价值链的有效实践，也为激励全所科研人员积极投身科
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技成果转移转化，实现科技报国、造福人民的目标提供了范式。

许海云　摘编

来源：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃａｓｉｐ．ａｃ．ｃｎ／ｗｅｂｓｉｔｅ／ｎｅｗｓ／ｎｅｗｓｖｉｅｗ／６９８

检索日期：２０１６年３月１４日

信息扫描

美国国家科学基金会支持大学创新计划

２０１６年１月 ２７日，美国国家科学基金会（ＮＳＦ）选择路易斯安那州立大学

（ＬＳＵ）作为５１所大学创新计划支持对象之一。该校教职工、学生以及行业合作伙

伴将获得资助和创业培训，每年资金１０万美元，持续３年；由学术负责人、企业负

责人和外部导师为ＬＳＵ创新团队提供６到８周的培训，培训结束后，每个团队将获

得２０００至３０００美元的资助金，用于购买材料开发原型、咨询专家或寻找潜在客户

等，以将技术推向市场。ＬＳＵ创新团队还将在后期得到由路易斯安那商业与技术

中心的支持，以更好的实现创新技术的商业化。

朱月仙　编译
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检索日期：２０１６年２月４日

美联邦巡回上诉法院终止涉及可专利性问题的专利

近日ＭｏｒｔｇａｇｅＧｒａｄｅｒ与ＦｉｒｓｔＣｈｏｉｃｅＬｏａｎＳｅｒｖｉｃｅｓ的诉讼案件中，美国联邦巡

回上诉法院否决了涉案专利的可专利性并维持原判，判决认为涉案专利要求保护

的是“一种使借用人匿名购买多名贷方提供的贷款计划的计算机系统”，上述权利

要求所保护的主题作为抽象概念不具备可专利性。该案件是继 Ａｌｉｃｅ案件后针对

计算机实施的发明主题被认定无效的又一案例，但并未针对抽象概念的权利要求
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是否满足美国专利法第１０１条规定的主题可专利性条件提供任何附加的实质性指

导。２０１４年美国联邦最高法院从 Ａｌｉｃｅ集团与 ＣＬＳ国际银行一案的诉讼开始，计

算机实施的发明的可专利性问题引起了专利界的强烈反响。

最高法院由此制定“Ｍａｙｏ两步分析法”：第一步分析专利权利要求是否指向自

然规律、自然现象或抽象概念；第二步：若指向以上概念，判定所涉权利要求具备可

专利性的“发明性概念”，即判断该权利要求中的技术特征或技术特征的组合是否

足够确保该专利已经远远超出其所涉及的抽象概念或不可专利性概念。

许海云　编译
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检索日期：２０１６年２月１３日

韩国专利交易专门官制度运行成效显著

韩国知识产权局从２００６年开始投入运营专利交易专员制度，以需要专利技术

转移交易的中小企业为对象，对其提供适合转移的专利技术的发掘与配对、中间协

商、签订合约的法律顾问等支援服务。迄今为止，专利交易专员所经手的知识产权

交易已达到１０６３件，技术费用达到８６８．９亿韩元，平均１件交易的技术费用为

８１７０万韩元。在２０１５年，１件交易的技术费用更是达到了１．１亿韩元，专门官每人

交易的知识产权技术费用为２５．４亿韩元。从２０１６年开始，共计１７名专利交易专

员与韩国全国１７个创造经济革新中心配合，积极支援中小企业对大型企业开放

的、满足自身所需专利的运用。

熊　峰　编译
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韩国知识产权局支援中小企业专利技术动向调查

韩国知识产权局表示，为支援中小企业的专利技术动向调查，将施行“２０１６年

度量身定制专利蓝图支援项目”。这次支援项目的规模达到１３亿韩元，计划在

２０１６年度支援９０余家企业。作为支援对象，被选定的企业将得到申请技术的相关

专利信息。根据国家、申请人、时期、构成要素等，这些信息被进行了仔细分析。另

外，应企业需要，知识产权局还将集结专家，针对研发战略、技术问题解决战略、专

利纷争预防战略和技术产业化战略等问题提供选择性的咨询服务。特别是进军海

外知识产权战略的深度咨询服务，对从事出口的中小企业将很有帮助。

熊　峰　编译
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原文标题：

检索日期：２０１６年１月２８日

韩国知识产权局支援医疗器械的专利的转化实施

韩国知识产权局发表声明称，为了使医疗器械领域的中小企业找到并运用所

需专利，知识产权局将对外提供韩国国内大学和公共研究所持有的专利目录。为

此，在过去的１５年间（２００１年至２０１５年），知识产权局对在医疗器械领域提出申请

并得到注册的大学和公共研究所专利按类型进行了分类，通过根据类型制成的专

利清单可方便快捷地找到所需领域的大学及公共研究所保有的医疗器械，促成技

术交易。此外，知识产权局还提供能对医疗器械领域技术变化一目了然的医疗器

械专利申请和注册动向分析资料、技术成长阶段以及长短期增长率分析资料，中小

企业可由此更容易地对未来前景技术领域进行正确的判断和预测。分析结果显

示，手术治疗、生物计量大类和整形器械、生物诊断以及医用电刺激器小类为最具
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代表性的前景技术领域。

熊　峰　编译
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检索日期：２０１６年２月２６日

ＥＰＯ和 ＣＰＶＯ达成双边合作关系

２０１６年２月１１日，欧洲专利局（ＥＰＯ）与欧盟植物品种局（ＣｏｍｍｕｎｉｔｙＰｌａｎｔＶａ

ｒｉｅｔｙＯｆｆｉｃｅ，简称ＣＰＶＯ）达成双边合作关系，并签署了管理规划。双方同意通过植

物相关专利和植物新品种领域的信息交流进一步巩固双方关系。双方也将通过分

享相关数据库和工具使用的工作经验等具体措施来提高合作的透明度。同时，为

了增强技术水平和法律知识，双方将通过联合培训活动更多地交流知识和信息。

此外，双方还会组织和参与学术会议、培训班、研讨会以及双方共同关心的其他

会议。

许海云　编译
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明尼苏达大学提供免手续费的许可程序

美国明尼苏达大学通过明尼苏达创新伙伴关系计划（ＭＮＩＰ）为教职工研发的

技术提供便于商业运营的研究服务和许可协议。目前，明尼苏达大学正进一步扩

展计划，为感兴趣的公司提供更多可选择的协议条款。ＭＮＩＰ项目已帮助大学和

行业合作伙伴达成１７５余项研究协议和技术许可。ＭＮＩＰ为资助大学创新或寻求

８２ 知识产权动态



许可技术的公司提供了两种方式：Ａ、允许公司预先支付部分研究协议中的费用，以

换取创新技术的独占许可；Ｂ、没有先期费用，之后通过谈判形成专利权使用许可。

现在该计划将增设一个新选项：Ｃ、允许技术公司预先支付资助研究协议的１０％或

１万美元，换取创新研究的非排他性、且免手续费的全球许可。如果该公司有兴趣，

可以后续通过谈判获得排他性专利许可。
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美国芝加哥大学签署第一项新快速许可交易合同

２０１６年１月２０日，芝加哥大学签署了第一项新快速许可计划交易合同，新快

速许可计划由芝加哥大学技术转移办公室发起，旨在简化大学创业过程中的交易

程序，加快许可进程。该许可计划交易合同是关于大学研制的 Ｘ射线技术的商业

化，该技术用以抗击肿瘤，各界人士对该计划反映积极。
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检索日期：２０１６年２月４日

英国伦敦大学学院获新技术风险基金

２０１６年１月２０日，伦敦大学学院（ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＣｏｌｌｅｇｅＬｏｎｄｏｎ）获得５０００万英镑

的新技术风险基金，该基金来自帝国创新集团（ＩｍｐｅｒｉａｌＩｎｎｏｖａｔｉｏｎｓＧｒｏｕｐ）和欧洲

投资基金，用于支持项目早期的概念验证阶段，并促进初创公司的成立。对出资人
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来讲，创新基金可让他们通过世界一流的大学寻得更多的投资机会，该模式还可能

在更多的大学推广。对伦敦大学学院师生来讲，创新基金能让他们的创新研究更

有效的商业化。据英国风险投资从业者估计，该基金可能将在３个月内初步使用，

而完全使用可能需要５年左右时间。

朱月仙　编译
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高通与贵州省政府设立服务器芯片开发合营公司

２０１６年１月１７日，美国高通公司在北京国家会议中心宣布与中国政府设立合

营公司———贵州华芯通半导体技术有限公司。高通服务器芯片市场的战略转移计

划浮出水面。该合营公司由高通和贵州省政府两方共有，主要从事服务器芯片配

套的设计、开发和制造。公司注册资本为 １８．５亿人民币，中国政府投资部门持

５５％股份，高通持４５％的股份。对于高科技领域的美国企业来讲，中国市场是一个

可以获得稳定利益的地方，与当地伙伴合作可以减少在中国开展业务的不安因素，

规避中国规制规定引起的诸多问题。同时，中国企业对美国出口的服务器芯片有

着高依赖度，因而，高通在中国开设合营公司无疑有利于扩大其自身利益。

熊　峰　编译
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ＩＡＭ：中国可能很快成为专利实施运营的一流国家

圣克拉拉大学和诺丁汉大学的两位学者利用ＣＩＥＬＡ数据库，通过研究２００６至

２０１１年间中国专利侵权案件和判决，对中国专利的执法情况进行了调查。证据表
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明，在中国，专利保护的实际情况有所好转；其次，中国法院的专利诉讼判决实际有

利于外国机构保护他们的专利。两位学者发现，与以往的保护主义相反，诉讼过程

中，相对于国内当事人，国外当事人受到相同或更好的待遇。绝大多数诉讼案件发

生在中国沿海大城市，很少发生在地方保护主义强的内陆地区。中国专利诉讼程

序效率高且费用低，不会以任何明显的方式歧视外国权利人，如此一来，中国成为

了国外专利权人寻求实施自身专利技术的重要国家。

许海云　编译
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检索日期：２０１６年２月１６日

高智发明基金团队与德国弗劳恩霍夫合作进军欧洲

２０１６年２月１８日，高智公司的发明发展基金（ＩＤＦ）与德国的ＳＥＴ技术签署合

资协议，将在德国和其他地区开发和运营技术创新。新合资公司ＪＶ将与弗劳恩霍

夫研究所共同完成一系列的项目，其中供水技术、生物传感器和生命科学相关的项

目已经启动。高智公司利用ＩＤＦ探索不同的商业模式，期望通过重大发明和／或创

建分拆公司来扭转近年来经营困难的现状，而通过与弗劳恩霍夫联手，也使这种可

能性大大提高。
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ＴＴＣ：正确计算大学专利权益的分摊和市场总值

２０１６年２月１８日，ＤａｖｉｄＳｃｈｗａｒｔｚ在 ＴｅｃｈＴｒａｎｓｆｅｒＣｅｎｔｒａｌ就正确计算大学专

利权益的分摊和市场总值撰写博文。Ｓｃｈｗａｒｔｚ认为在数字化时代，专利侵权诉讼已

成为一个成熟的行业。计算机、微芯片、电信、超导体、软件和微处理器等类似技术

都充斥着可申请专利的组件，这使竞争者和专利主张实体面临同样的专利挑战。

作为大型设备或产品的一个组成部分时，专利权利人将面临合理使用费率和损失

赔偿的计算问题。法律和估值分析往往会倾向于分配和整个市场的价值，通常双

方专家在这些概念的计算上会有天壤之别，而有关这些概念的条款在法院裁决中

至关重要。因此，许可专家和知识产权律师了解近期判例法的变化是影响合理计

算使用费的关键因素。同时，类似分摊、市场整体价值和最小可售单元的概念都可

以在许可协议甚至法庭上发挥重要作用。

许海云　编译
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检索日期：２０１６年２月１８日

ＷＡＲＦ胜诉苹果为大学提供了经验

近期，美国陪审团裁决苹果公司赔偿威斯康星校友研究基金会（Ｗｉｓｃｏｎｓｉｎ

ＡｌｕｍｎｉＲｅｓｅａｒｃｈＦｏｕｎｄａｔｉｏｎ，简称ＷＡＲＦ）２３４亿美元，该裁决是大学许可赢得企业

巨头的重大胜利，将为ＴＴＯｓ提供一些学习的经验。伦纳德街律师事务所在圣路易

斯的合伙人Ｅｉｄｓｏｎ针对ＷＡＲＦ的案件给出了自己的见解，他认为一般情况下，地方

法官不会允许ＷＡＲＦ多次提起诉讼。Ｅｉｄｓｏｎ指出，通常要及时申请专利，特别是能

够成功应用于新产品的专利。在此情况下，如果他人企图绕过专利开发技术，你就

可以通过接续案的方式针对产品主张自身的权利。但 ＷＡＲＦ的专利早已申请，此
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种情况下，可请求法院对产品进行打包判决，如果不能，必须提交新的诉讼。

许海云　编译

来源：ｈｔｔｐ：／／ｔｅｃｈｔｒａｎｓｆｅｒｃｅｎｔｒａｌ．ｃｏｍ／２０１６／０２／１０／ｗａｒｆｓｂｉｇｉｎｆｒｉｎｇｅｍｅｎｔ

ｗｉｎｏｖｅｒａｐｐｌｅｏｆｆｅｒｓｌｅｓｓｏｎｓｆｏｒｕｎｉｖｅｒｓｉｔｉｅｓ／

原文标题：ＷＡＲＦｓｂｉｇｉｎｆｒｉｎｇｅｍｅｎｔｗｉｎｏｖｅｒＡｐｐｌｅｏｆｆｅｒｓｌｅｓｓｏｎｓ

ｆｏｒｕｎｉｖｅｒｓｉｔｉｅｓ

检索日期：２０１６年２月１３日

资源推介

ＰＡＴＳＴＡＴ推出在线可视化分析工具

２０１６年２月１１日，欧洲专利局（ＥＰＯ）宣布推出基于 Ｗｅｂ界面的在线 ＰＡＴ

ＳＴＡＴ。用户可通过在线 ＰＡＴＳＴＡＴ检索 ＥＰＯ的专利统计数据库，开展统计分析。

在线ＰＡＴＳＴＡＴ面向专利信息专家、企业、专利律师和学者，不仅可以对结果进行可

视化，还允许下载结果以供离线使用。不同于原始数据产品，ＰＡＴＳＴＡＴ无需安装到

本地，允许用户在线访问数据库，并首次向新用户群体开放ＥＰＯ专利数据和分析工

具。用户可利用在线ＰＡＴＳＴＡＴ形成专利活动的全面、详细的图像信息，帮助政策

制定者揭示专利制度的执行情况，了解研究区域的优势和劣势，获得全球创新发展

态势。

许海云　编译

来源：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｐｏ．ｏｒｇ／ｎｅｗｓｉｓｓｕｅｓ／ｎｅｗｓ／２０１６／２０１６０２１１．ｈｔｍｌ

原文标题：ＰＡＴＳＴＡＴＯｎｌｉｎｅｌａｕｎｃｈｅｄ

检索日期：２０１６年２月１３日
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版权及合理使用声明

中国科学院科技促进发展局主办、中国科学院知识产权信息服务中心承办的

《知识产权动态》遵守国家知识产权法律相关规定，保护知识产权，保障著作权人的

合法权益，并要求参阅人员及研究人员认真遵守中国著作权法的有关规定，严禁将

《知识产权动态》用于任何商业或其他营利性用途。未经中国科学院科技促进发展

局、中国科学院知识产权信息服务中心同意，用于读者个人学习、研究目的的单篇

稿件的使用，应注明版权信息和信息来源。未经中国科学院科技促进发展局、中国

科学院知识产权信息服务中心允许，院内外各单位不得以任何形式整期转载、链接

或发布《知识产权动态》。任何单位需要整期转载、链接或发布《知识产权动态》的

内容，应向中国科学院科技促进发展局、中国科学院知识产权信息服务中心发送需

求函，说明用途，征得同意。

欢迎为《知识产权动态》提供意见与建议。

敬请订阅微信号“中科院知识产权信息”。
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