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编者按：

近年来，知识产权争端已成为影响我国在美贸易发展
的重要因素之一，中国企业在美国频繁被诉专利侵权。
作为知识产权领域的专业团队，环球结合丰富的诉讼
经验和对美国法律的专业理解推出此期刊，以期为中
国企业在美国应对专利诉讼提供指引与参考。

本期刊将包括美国联邦最高法院的专利案件判决
和美国联邦巡回上诉法院的具有先例判决效力的
（precedential）专利案件判决，还可能包括美
国联邦巡回上诉法院的无先例判决效力的（non-
precedential）专利案件判决和联邦地区法院的专
利案件判决。现推出《美国专利判例评论》2020 年
1 月刊（总第 1 期），对 2020 年 1 月份公布的上述
判决进行介绍和简评，并将定期更新，敬请关注。
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开放式表述和封闭式表述共存时
如何确定权利要求的保护范围

AMGEN INC. v. AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC

裁决法院：CAFC
是否具有先例判决效力：是（PRECEDENTIAL）
上诉案号：2018-2414，2019-1086 
裁决日期：January 20, 2020 



2

U.S. Patent Case Review January 2020 Issue
美国专利判例评论 2020 年 总第 1 期 / 1 月刊

一、案件概述

本案中，Sensipar是 Amgen Inc.（“Amgen”）
研发的一种盐酸西那卡塞片剂，Amgen拥有就该
片剂快速溶解制剂技术的第 9,375,405号美国专
利（“405 号 专 利”）。Amneal Pharmaceuticals 

LLC 和 Amneal Pharmaceuti- cals of New York LLC

（合称“Amneal”）、Piramal Healthcare UK Ltd.

（“Piramal”）、Zydus Pharmaceuticals 及 其 下
属关联公司（“Zydus”）均针对 Sensipar提出了
仿制药的简化新药申请 1（Abbreviated New Drug 

Application）（“ANDA”），意图以仿制药的形
式进入市场。Amgen于 2018年在特拉华地区联邦
法院（“一审法院”）提起诉讼，主张三被告的
仿制药产品将侵害 405号专利的专利权。特拉华
地区联邦法院判决 Amneal、Piramal不成立侵权，
Zydus构成侵权。Amgen、Zydus均不服此判决，
向美国联邦巡回上诉法院（“CAFC”）提起上诉。
CAFC最终撤销了一审判决中关于 Amneal的部分
并发回重审，并维持了一审判决中关于 Piramal和
Zydus的部分。

本案的第一个争议焦点在于对两个马库什
式（分别涉及黏合剂和崩解剂）的解释。一般而
言，过渡性用语“包括（comprising）”意味着
开放性列举，“由……组成（consisting of）”意
味着封闭性列举。405号专利的权利要求 1首先
使用“包括”来表达该药物包括若干种成分，又
在针对各项成分的次级要求中用“由……组成的
马库什群组（the group consisting of）”结构表

达该成分为所列马库什群组中的一项。一审法院
依据 Multilayer Stretch Cling Film Holdings, Inc. v. 

Berry Plastics Corp., 831 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2016)

（“Multilayer案”），认为“由……组成”的
表达方式排除了在马库什群组中所列项之外的黏
合剂和崩解剂落入该权利要求范畴的可能性。但
是 CAFC认为一审法院过度解释并错误适用了
“Multilayer案”的结论，本案的争议并非在于该
次级要求针对某一黏合剂或崩解剂的可选范围是
否封闭，而在于涉诉产品配方中未被马库什群组
所列举的黏合剂或崩解剂是否也要满足权利要求 1

所设的限制性条件。鉴于“包括”一般意味着开
放性列举，且 405号专利的权利要求 1中明确使
用了“包含至少一种黏合剂 /崩解剂（at least one 

binder/disintegrant）”的表述，在未有其他特殊说
明的情况下，CAFC认为权利要求 1所设的限制
性条件并不适用于涉诉产品配方中未被马库什群
组所列举的黏合剂或崩解剂，因此涉诉药物出现
其他列举范围之外黏合剂和崩解剂并不能否定其
侵权的可能性。

本案的第二个争议焦点在于禁止反悔原则
（prosecution history estoppel）和等同原则（doctrine 

of equivalents）的适用。一审法院发现 Amgen在
申请专利过程中曾对权利要求作出数次修改，在
其中一次修改中，Amgen应专利审查员的建议，
将黏合剂和崩解剂的范围由一般性的表述缩小至
现有马库什群组所列举的范围。专利审查员接受
了这一修改并批复“与之最接近现有技术并未公
开或揭示权利要求中所列要素的组合……”。基
于上述事实，一审法院认定若非出于可专利性的
目的，Agmen没有必要限缩其权利要求的保护范
围，因此本案应适用禁止反悔原则。Agmen辩
称其修改并非是出于可专利性的目的，仅是为改
善专利申请文字表述而使其更符合专利审查形式
要求。CAFC认为一审法院对专利审批过程的解

1 简化新药申请（ANDA）相关资料将被交至美国食品
药品监督管理局药品评审和研究中心所属的仿制药办
公室，用于仿制药的评审和最终批准。一旦批准，申
请者就可以生产和销售该仿制药，向美国公众提供对
应专利药的廉价替代品。
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释是最恰当的，Agmen的主张缺乏可信度。因
此 Agmen对权利要求限缩范围的修改，导致其
放弃了对黏合剂和崩解剂的等同原则保护。本案
中，Piramal在其产品配方中使用了预胶化淀粉
（pregelatinized starch）作为黏合剂，这一成分并
不在权利要求 1所列举范围之内。由于禁止反悔
原则的适用，Agmen亦不得主张适用等同原则。
据此，CAFC维持了一审法院对 Piramal的不侵权
判决。

关于 Amneal的产品是否构成侵权，一审法
院认为 Amneal产品配方中的黏合剂 Opadry是由
HPMC（权利要求 1列举范围之内）和 PEG（权
利要求 1列举范围之外）组成的，二者还发生了
络合现象，属于列举范围之外的黏合剂，因此
Amgen不得再对此黏合剂主张权利。但 CAFC指
出 Amneal的产品是否包含权利要求 1中列举的黏
合剂这一问题与 Amneal的产品是否包含其他黏合
剂并不相关，不涉及禁止反悔原则的适用问题。
只要 Amneal产品中的 HPMC的含量满足权利要
求 1的限制，Amneal就构成侵权。由于一审法院
在对 Amneal的成分分析上产生了明显错误（clear 

error），CAFC撤销了一审法院基于上述错误而
作出的 Amneal不侵权的判决，发回重审。

Zydus产品的主要问题在于，其成分表中的
淀粉（starch）是 405号专利权利要求 1中所列举
的稀释剂的一种，若 Zydus确实将淀粉用作稀释
剂，将构成侵权。Zydus辩称其产品成分中还含
有预胶化淀粉，预胶化淀粉性质特殊，冷水中可
用作黏合剂，常标下可用作稀释剂。因此其产品
中的稀释剂是预胶化淀粉，淀粉仅作为黏合剂，
不构成侵权。Zydus提供了 Dr. Davies的专家证
言以证明其主张。但其这一证据由于缺乏可靠性
（credibility）未能被一审法院采信。Zydus在上
诉中主张 Amgen未能证明其产品中的稀释剂是预

胶化淀粉，并再次提供了 Dr. Davies的专家证言予
以证明。CAFA认为“Dr. Davies的专家证言不具
有可信度”属于一审法院对事实问题的结论，一
审法院在得出这一结论的过程中未出现明显错误。
据此，CAFC维持了一审法院作出的 Zydus侵权
的判决。

二、简评

本案中，CAFC仅对一审法院针对法律问题
的结论进行重新审理（de novo），而对于一审
法院对事实问题的结论只有在出现明显错误的情
况下才可推翻。值得一提的是，本案和许多专利
案件一样，其主要争议也在于对权利要求的解释
（patent claim interpretation），这是专利侵权判定
的第一步，其次才是对侵权行为的认定。在 2014

年之前，CAFA一直认为对权利要求的解释是一
个纯粹的法律问题，上诉法院可以对这一问题重
新审理。但是，美国联邦最高法院在 Teva Pharm. 

USA, Inc. v. Sando, Inc., 574 U.S. 318, 332（2015）
一案中指出，对权利要求的解释是一个可能建立
在基本事实问题（underlying factual questions）
之上的法律问题，因此对其审查应根据具体问题
的性质区别对待。本案中，由于一审法院关于
权利要求的解释完全是依据内部证据（intrinsic 

evidence）（包括请求项文字本身、专利说明书和
专利审查历程等），因此 CAFC对其进行了重新
审理。

此外，通过此案不难联想到美国联邦最高法
院在 Festo Corp. v. Shoketsu kinzoku kogyo kabushiki 

co., ltd., et al. 535 U.S. 722（2002）（“Festo案”）
中作出的判决。在 Festo案中，美国联邦最高法院
认为任何为满足专利法规定而缩小权利要求范围
的修改都可以导致禁止反悔原则的适用。例如，
修改权利要求是为了获取专利授权、修改缩小了
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权利要求的范围等情形。而证明该修改并非出于
上述目的的证明责任由专利权人承担。本案中，
Amgen无法证明其对该权利要求的修改与可专利
性无关，因此其不得再主张等同原则保护列举范
围之外的物质。

但是，在 Festo案中，美国联邦最高法院也指
出，禁止反悔原则与权利要求的解释有关，其适
用应具有足够的灵活性，法官需根据个案的情况，
综合考察专利权人修改权利要求的原因、修改所
涉及的特定技术特征、被控侵权的等同物以及他
们彼此之间的关系，判定禁止反悔原则限制作用
的具体范围（即“弹性排除规则”）。本案中，
Amgen在修改权利要求 1时，放弃的仅是权利要
求 1的次级要求中“由……组成”之后所列物质
等同物的保护，若欲以此修改要求 Amgen放弃权
利要求1“包括”之后的保护范围，显然是不合理的。

CAFC 判决原文请见：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-

orders/18-2414.Opinion.1-7-2020.pdf

桂 佳｜合伙人｜环球律师事务所
中国和美国加州执业律师

美国联邦最高法院出庭资格律师

联系律师：

D. +86-10-6584-6622
M. +86-1350-111-0395

E. meph.gui@glo.com.cn

mailto:meph.gui%40glo.com.cn?subject=
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判断现有技术的固有内容时
可参考非现有技术内容

HOSPIRA, INC. v. FRESENIUS KABI USA, LLC

裁决法院：CAFC
是否具有先例判例效力：是（PRECEDENTIAL）
上诉案号：2019-1329, 2019-1367 
日期：January 9, 2020
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Hospira Inc.（“Hospira”） 向 伊 利 诺 伊 州 北
区 联 邦 法 院（“ 一 审 法 院 ”） 提 起 诉 讼， 主 张
Fresenius Kabi USA , LLC（“Fresenius”）侵犯了其
8,648,106 号美国专利（“106 号专利 ”）的专利权。
Fresenius 在一审中抗辩称，106 号专利的权利要求
6 是显而易见的，因而无效。在一审中，双方所
剩的唯一争议之处 2 是权利要求 6 中的 “ 大约 2%”

的技术特征是否无效 3。一审法院认定，“ 大约 2%”

的技术特征是现有技术中固有的（inherent），因
而是显而易见的。

Hospira 上 诉 至 美 国 联 邦 巡 回 上 诉 法 院
（“CAFC”），认为一审法院在判断固有性问题时
存在以下错误：首先，一审法院不应考虑现有技术
及其组合以外的非现有技术的实施例；第二，一
审法院不应采用较低的 “ 对成功的合理期待标准 ”

（reasonable expectation of success standard），而非
较高的 “ 必然地存在标准 ”（necessarily present）。
CAFC 审理后认为，一审法院对于固有性的认定不
存在明显错误，依据该认定可以得出权利要求 6 为
显而易见的之结论，故维持一审判决。

法院的审理标准是，对于一审法院所得出的
法律结论进行重新审查（de novo），而对于一审

法院所作的事实认定则判断其是否存在明显错误
（clear error）。法院明确，显而易见性问题是基
于事实的法律问题，包括现有技术的范围和内容；
而现有技术中固有的（inherent）内容则属于事实
问题（见 Par Pharm. v. TWI Pharm., Inc., 773 F.3d 

1186, 1194 (Fed. Cir. 2014)）。

一、关于在判断固有性问题时能否考虑非现有
技术的实施例的问题

一审法院在判断固有性问题时参考了 106 号专
利中非现有技术部分的数据 —— 一审中 Fresenius

用以证明固有性的最佳实施例测试样本均取自
Hospira 自身的新药申请（New Drug Application）
或 Fresenius 的简化新药申请。Hospira 认为上述样
本均系采用 106 号专利示例 5 中所描述的流程 4 生
产而成，而上述流程不属于现有技术，且现有技
术及其组合也许未曾以示例 5 中的流程进行生产，
因此以示例 5 流程生产出的样本所得的数据不能
被用以证明现有技术的固有性问题。

对于 Hospira 的上述主张，CAFC 首先明确
一审法院适用固有性原则的方法在法律上是正确
的，然后在此基础上认定一审法院对于固有性问
题的事实认定并无错误。CAFC 认为，显而易见
性语境下的固有性问题的判断标准是：当所争议
的技术特征已必然地存在（necessarily must be 

present）于现有技术中，或该技术特征是现有
技术中已明确披露的元素组合的自然结果时，即
可证明该争议技术特征具备显而易见意义上的固
有性（见 Par Pharm. v. TWI Pharm., Inc. 773 F. 3d 

1194-1195（Fed. Cir. 2014））。在证明现有技术
实施例中 “ 必然地存在（necessarily present）”

哪 些 内 容 时， 可 以 使 用 外 部 证 据（extrinsic 

2 一审法院已经认定权利要求 6 中的除“大约 2%”权
利特征以外的其他技术特征已经在现有技术中被明确
教导，因而无效。

3 106 号专利的权利要求 6 为：权利要求 1 的可即用的
液体药物成分，在其中右旋美托嘧啶或其药理上可接
受的盐的浓度是 4μg/mL.

106 号专利的权利要求 1 为：用于肠道外用药的可即
用的液体药物成分，由置于密封玻璃容器中的右旋美
托嘧啶或其药理上可接受的盐组成，在其中当液体药
物成分在玻璃容器中储存至少 5 个月的情况下，右旋
美托嘧啶的浓度降低不会超过大约 2%。

4 该生产流程并不属于 106 号专利权利要求的范围。
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evidence）， 即 使 该 外 部 证 据 本 身 不 是 现 有 技
术，亦可以使用。并且，发明人或专利权人的
文件本身可用于证明固有性（见 Alcon Research, 

Ltd. v. Apotex Inc., 745 F. 3d 1180, 1186 (Fed. Cir. 

2014)）。该文件虽不是现有技术，但可以用以判
断现有技术的组成内容。法院进一步认定，示例
5 中描述的生产流程并不属于权利要求 6 的范围。
据此，CAFC 认定一审法院依据 Hospira 的 NDA

和 Fresenius 的 ANDA 中的非现有技术数据判断
固有性问题在法律上并无错误。

接下来，CAFC 进一步判断一审法院依据上
述判断方法所作出的事实认定是否明显地错误，
并对一审法院的事实认定予以认可。CAFC 认为
一审法院依据超过 20 个样本的数据、证人证言、
统计证据等作出的事实判断不存在明显错误。

二、关于一审法院在判断固有性问题时是否存
在适用法律标准错误：固有性分析和显而易见性分
析的关系

一审法院在进行固有性分析时，经过全面、
完整地分析后认定 “ 大约 2%” 技术特征已 “ 必然
地存在 ” 于现有技术中。但除此之外，一审法院
还 进 一 步 分 析 了 Hospira 的 NDA 和 Fresenius 的
ANDA 中的信息能否使一般技术人员合理地预期
其可以实现 “ 大约 2%” 的技术特征。CAFC 认为，
一审法院的该分析误将固有性的判断标准和显而
易见性分析的 “ 对成功的合理期待 ” 标准混同了。
若固有性成立，则无需另行判断是否满足 “ 对成
功的合理期待 ”5，故一审法院对此问题的进一步

分析是不必要的。尽管如此，CAFC 认为此错误
是对结果无害的，因为一审法院已经在第一步分
析中依据 “ 必然地存在 ” 标准认定固有性成立。

三、关于一审法院基于固有性认定所得出的法
律结论是否正确

在肯定了一审法院对于固有性的事实性认定
之后，CAFC 进一步认为，一审法院基于上述认
定所得出的权利要求 6 具有显而易见性的结论是
正确的。

法院说明，众多判例已明确，仅在权利要求
中加入一个固有的但未披露的属性，并不足以否
定该权利要求的显而易见性。当专利自身已经明
确某一个元素不是权利要求之外的额外要求，而
是权利要求所必要呈现的特征时，专利可被无效（见
In re Kubin, 561 F. 3d 1351, 1357 (Fed. Cir. 2009)等）。
本案中，权利要求 6 并未列举任何与稳定性 6 有关
的生产要素，亦未加入任何增强稳定性的技术特
征，只是形容了所引用的成分的稳定性，而这个
结果在现有技术中已为固有的。因此，CAFC 认为
权利要求 6 中加入了 “2%” 因素并未使权利要求 6

成为非显而易见的，一审法院的结论正确。

四、简评

我国专利法中存在与 “ 固有性 ” 概念相似的
“ 隐含公开 ” 之概念，即，在先专利或申请文件中
所公开的内容不仅包括该文件所记载的技术内容，
还包含对所述技术领域的技术人员而言，隐含的且
可直接地、毫无疑义地确定的技术内容 7。该案例
的以下若干方面或对我国司法实践带来一定启发。

5 显而易见性要求一个熟练技术人员应能够合理地预期
根据现有技术能够成功完成发明，见 Amgen Inc. v. 
F. Hoffman-La Roche, Ltd., 580 F.3d 1340, 1362 
(Fed. Cir. 2009)。

6 编者注：可简化理解为浓度下降不超过 2% 的稳定性。
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首先，关于固有性原则的标准和其与显而易
见性判断的关系。CAFC 表明，“ 在显而易见性分
析中，固有性可以替代一个缺失的权利要求技术
特征。” 固有性的判断标准是该技术特征应当已
“ 必然地存在 ”，或 “ 是现有技术中已明确披露的
元素组合的自然结果 ”。若固有性已被证实，则法
院无需再对显而易见性判断标准中的 “ 对成功的
合理期待 ” 进行判定。

另外一个值得注意的方面是 CAFC 对于固有
性问题的定性和审判思路。CAFC 认为，对于现
有技术中固有内容的认定属于事实问题，因此应
采用 “ 明显错误 ” 标准审理一审法院的事实判断，
并给予一审法院的判断较大的尊重。在判断固有
性认定是否正确之时，法院首先讨论一审法院对
于固有性原则的判断方法在法律上是否正确，然
后再判断一审法院基于该方法所作出的事实认定
是否存在明显错误。

此外，对于能否使用现有技术之外的信息
判断固有性的问题，本案以及 CAFC 其他判例
（已在判决中引用）已明确 CAFC 近期对此问题
的肯定态度。在 2018 年的 Monsanto Tech. LLC v. 

E.I. DuPont de Nemours & Co., 878 F.3d 1336, 1345 

(Fed. Cir. 2018) 案中，法院允许 “ 非现有技术数
据 ” 被用以证明固有性认定；在 Schering Corp. v. 

Geneva Pharm., Inc., 339 F.3d 1373, 1377 (Fed. Cir. 

2003) 中，CAFC 同样认为无须要求现有技术本身
分辨出固有特征。并且，发明人或专利权人自身

的专利文件可被用于证明固有性。在 2012 年的
Alcon Research, Ltd. v. Apotex Inc., 687 F.3d 1362, 

1369 (Fed. Cir. 2012) 案 和 Telemac Cellular Corp. 

v. Topp Telecom, Inc., 247 F.3d 1316, 1327–28 (Fed. 

Cir. 2001) 案中，CAFC 均通过专利权人的文件判
断固有性问题。除此之外，法院在审理中考虑了
涉案专利自身的表述。在本案中，权利要求 6 已
表明其发明系基于 “ 在欲混合制剂中的右旋美托
嘧啶 …… 在长期储存后保持稳定和活性的发现

（discovery）”，而并未加入其自身的新的技术特征。
CAFC 充分考虑此情况后认为一审法院的认定并
不存在明显错误。

CAFC 判决原文请见：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-

orders/19-1329.Opinion.1-9-2020.pdf

7 例如，《专利审查指南》第二部分第三章第 2.3 节规
定：引用对比文件判断发明或者实用新型的新颖性和
创造性等时，应当以对比文件公开的技术内容为准。
该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，
而且包括对于所述技术领域的技术人员来说，隐含的
且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。但是，不
得随意将对比文件的内容扩大或缩小。

桂 佳｜合伙人｜环球律师事务所
中国和美国加州执业律师

美国联邦最高法院出庭资格律师

联系律师：

D. +86-10-6584-6622
M. +86-1350-111-0395

E. meph.gui@glo.com.cn

mailto:meph.gui%40glo.com.cn?subject=
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披露了部分重合的参数范围的现有技术
可初步证明显而易见性
 

GENENTECH, INC. v. HOSPIRA, INC.

裁决法院 : CAFC
是否具有先例判例效力：是（PRECEDENTIAL）
上诉案号 : 2018-1933 
裁决日期 : January 10, 2020
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本案中，法院重点讨论了同现有技术中的参
数范围存在部分重合的专利权利要求是否无效的
问题，主要审理了美国专利商标局专利审判和上
诉委员会（“PTAB”）所作出的裁决是否具有实质
证据依据。

本案的涉案专利是Genentech, Inc.（“Genentech”）
所拥有的 7,807,799 号美国专利（“799 号专利 ”）。
799 号专利是通过蛋白质 A 亲和层析法从杂质中提
纯抗体和其他含有 CH2/CH3 基团的蛋白质的一种
方法，其权利要求 1 是唯一的独立权利要求，内容
为 “ 一种提纯含有 CH2/CH3 基团的蛋白质的方法，
包括将含有所述蛋白质的化合物置于温度范围为大
约 10℃到大约 18℃的蛋白质 A 亲和层析中 ”。该
方法是对于蛋白质 A 亲和层析法的一种改进：蛋
白质 A 亲和层析过程中，蛋白质 A 会混入洗提的
成果中从而污染洗提的抗体。799 号专利方法旨在
通过改变温度而减少或去除蛋白质 A 亲和层析中
所含的蛋白质 A 杂质。

在 Hospira, Inc.（“Hospira”） 对 799 号 专
利 提 起 的 多 方 复 审 专 利 无 效 程 序（Inter Partes 

Review）（“ IPR 程 序 ”） 中，PTAB 认 为 799

号专利的第 1-3 项权利要求及第 5-11 项权利要求
已被 WO’389 号专利申请和 van Sommeren 等人的
文章占先（Anticipation）；或因 WO’389 号专利
自身或同其他现有技术的结合而变为显而易见的
（Obvious），从而无效。案件上诉至美国联邦巡
回上诉法院（CAFC），法院维持了 PTAB 的裁决，
认为其裁决有实质证据依据。

CAFC 的裁判焦点是，首先，799 号专利是否
已被 WO’389 号专利占先、是否因 WO’389 号专利
而成为显而易见的。第二，将 IPR 程序适用于在
创立了 IPR 制度的《美国发明法》（AIA）施行以
前生效的专利是否违反美国宪法第五修正案。

一、 基 于 WO’ 389 号 专 利 的 占 先
（Anticipation） 问题

WO’389 号专利介绍了一种提纯 IgG 类别的
特定抗体（同样是包含 CH2/CH3 基团的蛋白质）
的方法，该方法亦使用蛋白质 A 亲和层析，并包
含温度范围。WO’389 披露了一个清洗步骤：在
将收获细胞培养液（HCCF）置于层析柱之后，随
之在抗体被洗提之前使用缓冲剂对 HCCF 进行清
洗。并且 “ 所有步骤都在室温（18℃ -25℃）下进
行 ”。该温度范围同 799 号专利的温度范围（大约
10℃ - 大约 18℃）存在重合的部分。

CAFC 首先明确了重合的范围在占先判定中
的 作 用。CAFC 引 用 了 Ineos USA LLC v. Berry 

Plastics Corp., 783 F.3d 865, 870–71 (Fed. Cir. 

2015) 案，认为若现有技术披露了和专利申请中
虽不一致但存在重合的范围，则即使只有部分甚
至轻微地重合，则即可初步认定专利申请被现有
技术占先。而一旦专利挑战者通过此 “ 范围重合 ”

初步证明占先成立，就应由专利权人举证证明其
所主张的范围对于其发明（的可操作性）而言
是至关重要的。（见 E.I. DuPont de Nemours & 

Co. v. Synvina C.V., 904 F.3d 996, 1008 (Fed. Cir. 

2018)）

本案中， PTAB 认为 Genentech 未能举证证明
上述 “ 重要性 ”，对此，Genentech 并未在上诉中
提出异议。Genentech 在上诉中挑战的是 PTAB 所
作出的参数范围存在重合的事实认定。Genentech

认为，WO’389 号专利中的温度范围仅指操作各
个步骤的实验室温度范围，而非置于层析柱的
HCCF 化合物的温度范围；而 799 号专利中的温
度范围则是指化合物的温度，故二者不同，并未
重合。且 PTAB 将 WO’389 号专利中的温度范围
解释为化合物的温度范围是错误的。
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在 IPR 程序中，原被告双方的专家证人对温
度范围的具体含义发表了不同的意见。双方均认
可 HCCF 来自生物反应器，一开始处于 37℃的环
境中。但在此基础上，Genentech 方专家认为，
即使实验室温度为 18℃ -25℃，HCCF 成分的温
度也不一定在 18℃ -25℃。出于工业生产的效率
考虑，在没有特别指示将 HCCF 冷却至室温的
情况下，熟练的技术人员一般都会将 WO’389 号
专利的要求解释为可以在高于室温的环境下操作
HCCF。而 Hospira 则认为 WO’389 号专利中 “ 室
温（18℃ -25℃）” 之表述就是用来形容进行蛋白
质 A 亲和层析的温度，以及此过程中所有成分的
温度，包括即将提纯的化合物。并且，在抗体提
纯领域，若无相反的表述，熟练的技术人员都会
理解实验应该在环境温度下进行。Hospira 还称，
当所要求的化合物温度与室温不同之时，WO’389

号专利会特别提及该（不一致的）温度。对于上
述双方专家意见的不一致之处，PTAB 考虑了双方
观点后选择采信 Hospira 的专家证人，将 WO’389

号专利中的温度范围解释为化合物的温度范围，
从而得出温度范围重合的结论。

CAFC 对此问题进行了审理，并认为，占先
问题属于事实问题，因此法院需判断 PTAB 的
决定是否有实质证据（substantial evidence）支持
（见 In re Rambus, Inc. 753 F.3d 1253, 1256 (Fed. Cir. 

2014)）。如果一个具有理性思维的人可能接受某
证据可用于支持某项裁决，那么这项裁决就是有
实质证据支持的。CAFC 认为，除非完全无合理事
实支持，在专家证人意见出现冲突之时，PTAB 有
权选择更多地予以采信某个专家证人（见 Yorkey 

v. Diab, 601 F.3d 1279, 1284 (Fed. Cir. 2010)）。 而
本案中 PTAB 采信了 Hospira 的专家证人是有事实
支持的、合理的，并不存在足使裁定被推翻的错
误。因此， PTAB 认定权利要求 1 和权利要求 5 被
WO’389 号专利占先是有实质证据支持的。

二、基于 WO’389 号专利的显而易见性

在此部分，Genentech 挑战 PTAB 所得出的
权利要求 1 因 WO’389 号专利所披露的温度范
围而具有显而易见性之结论。CAFC 引用判例说
明，若涉案专利权利要求和现有技术的权利要求
之间存在一定重复，则即使该重复仅为少量重
复，亦可证明初步（prima facie）显而易见性。
在此情况下，应由专利权人承担举证责任，证明
重复的部分依据现有技术不是显而易见的。有
两种推翻显而易见性假定的方式，一种为证明权
利要求中的范围是特殊的或重要的；另一种是证
明此类过程参数（例如温度）未被认为是对结
果 有 效 的（result-effective）。（ 见 E.I. DuPont 

de Nemours & Co. v. Synvina C.V., 904 F.3d 1006 

(Fed. Cir. 2018)）

在上诉中，Genentech 并不质疑温度是一个
对结果有效的变量，但其认为，技术人员不会有
意愿根据现有技术寻求最好的温度范围而降低温
度（因而不会依据现有技术中的重合温度范围得
出权利要求中的温度范围）。理由是，只有在大
规模、工业化的为临床使用而进行的抗体提纯才
会需要减少蛋白质 A 透过，非临床使用无需消除
蛋白质 A 的透过。然而，在工业化流程中，将
HCCF 冷却至室温十分不方便、成本高昂且不具
有可操作性。Hospira 予以反驳，表明即使非工
业化生产也有需求降低蛋白质 A 杂质。PTAB 考
虑了 Genentech 的证据后认为其不具有说服性。
理由为，被挑战的权利要求中和 W’389 号专利中
均未将专利限制在大规模的工业生产过程中。并
且，已有证据证明层析柱的温度可被自由控制。
CAFC 审理后对 PTAB 的事实认定予以认可，认
为 PTAB 的上述认定是合理的，有实质证据支持，
故认可权利要求 1 因 WO’389 号专利而具有显而
易见性。
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三、进行 IPR 程序的合宪性

Genentech 认为 799 号专利系在创立了 IPR 制
度的《美国发明法》（AIA）颁布之前生效的专利，
将 IPR 程序溯及性地适用于 799 号专利违反美国宪
法第五修正案的 “Taking Clause”8 ，CAFC 对此亦未
予支持。

对于合宪性问题，CAFC 认为，如其在近期审
理的 Celgene Corp. v. Peter, 931 F.3d 1342, 1356–63 

(Fed. Cir. 2019) 案中所解释的，AIA 生效以前虽无
IPR 程序，但专利同样会受制于地方法院和专利局
（以前）的专利无效程序。尽管 IPR 程序和上述程
序之间有区别，但 CAFC 已认定此区别并不足够
实质或重要，因此将 IPR 程序适用于 AIA 之前的
专利将不会产生违宪问题（见上述 Celgene Corp. v. 

Peter (Fed. Cir. 2019) 案，CAFC 确认了溯及性地适
用 IPR 程序不违反宪法第五、第七修正案或宪法第
三条）。本案和 Celgene 案相似，799 号专利的权
利人在专利生效时即已可以预期该专利可被他人于
地方法院起诉，或被专利局以特定理由和优势证据
标准重新审查其有效性。因此，现在以专利下发时
即已存在的基础和同样的证据标准，通过 IPR 程序
审理该专利的有效性，将不会产生违宪问题。

四、简评

该案件再次体现了 CAFC 在何种情况下将对
PTAB 的判断予以尊重和认可，且此种认可对案件
结果所产生的决定性作用。在诉讼双方专家证人对
涉案关键事实问题提出矛盾意见的情况下，CAFC

认为，除非完全无合理事实支持，PTAB 有权决定

更予采信某一方专家证人的证言，且法院对于此种
采信给予较大的尊重。

本案对于涉及参数范围的专利案件亦有一定参
考价值。CAFC 引用 In re Peterson , 315 F.3d 1325, 

1329 (Fed. Cir. 2003) 案强调，当现有技术披露的范
围同权利要求的参数范围重合时，即使只有部分或
少量重合，即可初步（prima facie）成立显而易见性。
欲反驳此种推定，可证明该参数并未被认为是对结
果有效的。在本案中，在判断参数范围是否被认为
对结果有效时，PTAB 考虑了现有技术中已讨论到
温度（参数）可能对于结果产生影响，并结合其他
要素认定熟练的技术人员应能意识到该范围对于结
果的有效性。

CAFC 判决原文请见：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-

orders/18-1933.Opinion.1-10-2020.pdf

8 该美国宪法第五修正案中 Taking Clause 暂无法确
定准确的中文翻译。部分文献中将其翻译为“征用条款”
或“征收条款”。

桂 佳｜合伙人｜环球律师事务所
中国和美国加州执业律师

美国联邦最高法院出庭资格律师

联系律师：

D. +86-10-6584-6622
M. +86-1350-111-0395

E. meph.gui@glo.com.cn

mailto:meph.gui%40glo.com.cn?subject=
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专利许可协议中的
合并条款（merger clause）恐难取代
在先协议中的不起诉条款

MOLON MOTOR AND COIL CORPORATION v. 
NIDEC MOTOR CORPORATION

裁决法院：CAFC
是否具有先例判决效力：是（PRECEDENTIAL）
上诉案号：2019-1071 
日期：January 10，2020



14

U.S. Patent Case Review January 2020 Issue
美国专利判例评论 2020 年 总第 1 期 / 1 月刊

一、案情介绍

本 案 中， 上 诉 人 Molon Motor and Coil 

Corporation（“Molon”）针对美国伊利诺伊州
北区联邦法院的判决向 Nidec Motor Corporation

（“Nidec”）提出上诉。在一审判决中，伊利
诺伊州北区联邦法院认为，Molon曾于 2006年与
Merkle-Korff Industries, Inc.（“Merkle-Korff”，
Nidec前身）签订协议（“《2006年协议》”），
其中包含不起诉条款。因此，Molon不得再以
Nidec侵犯其就 6,465,915号美国专利（“915号专
利”）享有的专利权为由向法院提起诉讼。在上
诉中，Molon主张，双方曾于 2007年另行签订和
解协议（“《2007年协议》”），并于其中约定，
双方此前就同一标的（subject matter）达成的全部
协议均被《2007年协议》取代，不再有效。而《2006

年协议》与《2007年协议》的标的相同，因此，《2006

年协议》已被《2007年协议》取代，《2006年协议》
中的不起诉条款也已无效。

本案的焦点即为对《2006年协议》与《2007

年协议》是否系同一标的（subject matter）的解释，
进而判断包含不起诉条款的《2006年协议》是否
因《2007年协议》而无效。

在 CAFC的判决中，多数法官的意见认为，
本案涉及的合同解释问题为州法（律）问题。（见
Volt Info. Sci., Inc. v. Bd. Of Tr. Of Leland Stanford 

Junior Univ., 489 U.S. 468, 474 (1989)）《2007年
协议》约定其根据伊利诺伊州法律进行救济及解
释，因此，应以该州法律对《2007年协议》中
约定取代此前相关协议的条款，特别是其中的
“标的”的含义，进行解释。而根据该州法律，
合同应仅依据合同条款的具体语言表述本身进行
解释，因为具体语言表述的通常含义能最好地体
现合同双方的意图。（见 Gallagher v. Lenart, 874 

N.E.2d 43, 58 (Ill. 2007)）此外，伊利诺伊州的法
院亦认为不应将合同标的解释得过于宽泛或过于
狭窄。

判决中多数法官的意见进一步认为，本案中，
不应认为《2006年协议》与《2007年协议》为
同一标的。具体理由为，《2006年协议》系针对
915号专利等共计两项专利，专利的实施范围为美
国，所针对的实施专利所生产的商品已经存在，
但未对商品的销售市场进行任何限制。特别地，
《2006年协议》中的不起诉条款仅约定Molon允
许Merkle-Korff实施相关专利（而不起诉其专利
权侵权），但并未写明Molon系独家（exclusive）
授予 Merkle-Korff实施相关专利的权利，可见，
该协议本质上属于非独家授权。而《2007年协议》
明确约定授权性质为独家授权，且系针对包含 915

号专利在内的美国及其他国家的共计十余项专利
及专利申请，专利的实施范围并无限制，所针对
的实施专利所生产的商品为已经存在的或将来存
在的，但商品的销售市场应为特定市场。此外，
该协议还赋予了 Merkle-Korff在Molon对特定市
场范围内侵犯相关专利权利的侵权行为不采取维
权行为时进行维权的权利。可见，两协议标的存
在众多差异，并不相同。

但 Reyna法官在本案中与多数法官持相反观
点，他认为，在《2006年协议》中，Molon授予
了 Merkle-Korff在任何市场实施 915号专利的专
利许可；而在《2007年协议》中，Molon授予了
Merkle-Korff在特定市场实施 915号专利的专利许
可，两协议均系针对实施 915号专利的专利许可，
标的相同，因此，《2006年协议》应被《2007年
协议》所取代。

最终，CAFC判决，不认可《2006年协议》
与《2007年协议》标的相同，《2006年协议》未
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被《2007年协议》取代，《2006年协议》中的不
起诉条款有效。

二、简评

由本案可见，首先，本案中的许可协议的合
同解释问题属于州法（律）问题，而当某合同所
具体指向的州法（律）并未对待解释的问题进行
详细规定时，合同条款的具体语言表述及该表述
的通常含义将成为解释的关键。由此，在起草合
同时，不论是甲方或乙方，均应对合同中的具体
表述，特别是其中约定双方实质性权利义务、该
合同与其他合同的关系等的重要条款的具体表述，
予以重点关注，反复斟酌。

同时，对于某合同的“合同标的”（及两合
同的“合同标的”是否相同）的界定，合同中关
于双方实质性权利义务的约定等可能成为确定合
同标的的关键。具体到专利许可协议，许可的性质、
专利的数量、专利的实施范围、实施专利所生产
商品的销售市场范围、维权权利等将成为“标的”
的考察重点。例如，独家授权（exclusive license）
与非独家授权在许可人及被许可人的权利义务等
方面存在重大区别，通常认为系不同标的。9又如，
即使两合同均涉及同一专利，但如两合同分别涉
及的其他专利存在重大区别，则通常认为两合同
属不同标的。

此外，更为重要的是，取代、修改就同一事
项的在先条款属于合同中的常见条款，且其直接
涉及到在先协议或在先协议的某些条款的法律效
力，影响重大，因此，对于含有取代、修改在先
条款的在后合同来说，在起草时即应对就同一事
项的在先协议及条款进行重点梳理、逐一罗列，
并在在后合同中对其能够取代、修改及 /或不能
取代、修改的在先协议及条款进行明确约定，或
作为合同附件予以罗列，以避免日后争议。

CAFC 判决原文请见：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-

orders/19-1071.Opinion.1-10-2020.pdf

9 JOHN C. PAUL, D. BRIAN KACEDON; MINDY 
L. EHRENFRIED. Exclusive Patent Licensees Lack 
Standing to Sue for Infringement Without the Patent 
Owner if the License Agreement Contains a Fixed Term 
that Expires Before the Term of the Licensed Patent and 
the Licensor Retains a Reversionary Interest [OL]. [2020-
01-28]. https://www.finnegan.com/en/insights/exclusive-
patent-licensees-lack-standing-to-sue-for-infringement.
html?news=494a801d-b63c-40c1-a86a-c2d8bb3da8e0.

桂 佳｜合伙人｜环球律师事务所
中国和美国加州执业律师

美国联邦最高法院出庭资格律师

联系律师：

D. +86-10-6584-6622
M. +86-1350-111-0395

E. meph.gui@glo.com.cn

mailto:meph.gui%40glo.com.cn?subject=
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法院无权在专利侵权诉讼案中
审理 PTAB 的另案裁决之有效性

PERSONAL AUDIO, LLC v. CBS CORPORATION

裁决法院：CAFC
是否具有先例判例效力：是（PRECEDENTIAL）
上诉案号：2018-2256 
裁决日期：January 10, 2020
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一、案情介绍

本案中，Personal Audio, LLC（“专利权人”）
针对 CBS Corporation（“被上诉人”）于 2013年
在德克萨斯州东区联邦法院（“一审法院”）提
起了专利侵权诉讼，主张被上诉人侵犯了专利权
人就 8,112,504号美国专利（“504号专利”）享
有的专利权（“此侵权诉讼案”）。陪审团认定，
涉案专利的三项权利要求有效，且针对这三项权
利要求的侵权行为存在。隶属于美国专利商标局
（U.S. Patent and Trademark Office）的美国专利审
判与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board）
（“PTAB”）最终裁决，这几项权利要求无效。
该裁决最终被 CAFC维持。针对此侵权诉讼案，
一审法院作出对被上诉人有利的判决，该判决最
终被 CAFC维持。

具体来说，在专利权人就 504号专利针对被
上诉人提起专利侵权诉讼后，案外第三人于 2013

年针对 504号专利的第 31-35项权利要求提起了多
方复审专利无效程序（Inter Partes Review）（“IPR

程序”）。尽管 PTAB于 2014年 4月对 IPR程序
予以立案，但一审法院仍然继续开庭审理此侵权
诉讼案，庭审审理焦点限于被上诉人是否侵犯了
504号专利的第 31-34项权利要求以及这几项权利
要求的有效性。2014年 9月 14日，陪审团在此侵
权诉讼案中认为，CBS侵犯了 504号专利之权利
的第 31-34项权利要求，且 CBS未能提供明确并
有说服力的证据（clear and convincing evidence）
证明第 31-34项权利要求应为无效。于是，陪审
团认定，被上诉人应向专利权人赔偿一百三十万
（1,300,000）美元。

2015 年 4 月 10 日，PTAB 对 IPR 程序作出
裁决，认定 504号专利的第 31-35项权利要求为
无 效。（ 见 Electronic Frontier Foun- dation v. 

Personal Audio, LLC, No. IPR2014-00070, 2015 

WL 13685137 (P.T.A.B.)）专利权人与被上诉人
均同意中止审理此侵权诉讼案一审审理程序，
直到 CAFC对该 IPR程序作出最终裁决后再恢
复审理（PTAB对 IPR程序作出的裁决可被上诉
至 CAFC）。在将 PTAB对 IPR程序作出的裁决
上诉至 CAFC之前，专利权人请求 PTAB重新
审理 IPR 程序，理由为：（1）PTAB 对 IPR 程
序的审理违反了美国宪法第七修正案中禁止法
院重新审理陪审团决定的要求；及（2）PTAB

对 IPR程序的决定违反了美国宪法第五修正案
中 Due Process10 的规定。最终，专利权人的请
求未能被支持。CAFC于 2017年 8月 7日作出
判决，维持了 PTAB对 IPR程序作出的裁决。
（见 Personal Audio, LLC v. Electronic Fron- tier 

Foundation, 867 F.3d 1246, 1253 (Fed. Cir. 2017)）
而后，专利权人就此 CAFC判决向美国联邦最高
法院（“SCOTUS”）提出再审申请，SCOTUS

裁定驳回专利权人的再审申请 11。

2017年 12月，鉴于 CAFC维持了 PTAB对
IPR程序作出的裁决，一审法院要求专利权人和
被上诉人共同提交一份进度报告。在 SCOTUS裁
定驳回专利权人就 IPR程序审理的再审申请之后，
双方于 2018年 5月 29日向一审法院提交了此进度
报告。一审法院于 2018年 7月 11日作出对被上诉
人有利的判决。

10 美国宪法第五修正案中 Due Process 无法找到准确
的中文翻译。部分文中文献中将其翻译成“正当程序
条款”或其他表述，均为错误翻译。

11 关于美国联邦最高法院的再审审理制度，请参考本
所桂佳律师于 2019 年 5 月 9 日发表的文章《美国最
高院判决评析与实务分享——著作权登记是提起侵权
诉讼的前提条件？》之“二、美国联邦最高法院再审
制度及 Fourth Estate 案再审程序概要”。
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在此侵权诉讼案的上诉中，专利权人针对
PTAB认定的“504号专利的第 31-35项权利要求
为无效”提出了质疑，并主张 PTAB的裁决违反
了若干项美国宪法规定；此外，专利权人也对一
审法院根据 PTAB的裁决作出的一审判决提出了
质疑。针对前者，CAFC认为其在此侵权诉讼案
的上诉中无权审理对另一案中PTAB裁决的质疑，
其只能在另一案的直接上诉中方可对之进行审理。
针对后者，CAFC认为一审法院的裁决无不妥之
处，并强调，一审法院无权对 PTAB作出的裁决
的有效性进行审查。在讨论到由 CAFC对 PTAB

作出的裁决进行司法审查时，CAFC在判决中分
析了由 CAFC对 PTAB作出的裁决进行专属上诉
审理的司法管辖权及该司法管辖权的宪法与国会
授权依据，并最终作出维持一审法院的判决之决
定。

二、简评

美国宪法体系与中国差异较大。在联邦法院
审理的各类诉讼中都有可能会有当事人提出违宪
主张。近些年，在美国知识产权诉讼中，当事方
也时有提出违反宪法规定等主张。法院在审理知
识产权诉讼时，也会就其中涉及的争议宪法问题
进行审理。在面对违反宪法规定的问题时，知识
产权律师还会对其中的宪法问题进行研究，或与
擅长处理宪法问题的律师一同处理。在 Celgene 

Corp. v. Peter, No. 18-1167 (Fed. Cir. 2019)案中，专
利权人曾经提出，PTAB在多方复审专利无效程序
（Inter Partes Review）中将《美国发明法》颁布
前被授予的专利认定无效，其行为违反了美国宪
法中禁止违法剥夺公民和企业合法财产的规定。
但 CAFC在 2019年 7月 30日作出判决，认定该
程序不违反宪法的规定，所有授权专利均适用于
多方复审专利无效程序（Inter Partes Review）。

本案也引出了多方复审专利无效（Inter Partes 

Review）和联邦法院专利侵权诉讼两个程序同时
出现时会遇到的复杂程序问题，特别是其中一个
程序的进程受到另一个程序的影响。对此，CAFC

也认定了，对多方复审专利无效（Inter Partes 

Review）的审理的专属权在 PTAB和 CAFC，且
该专属审理权的授予是依法获得的，其他法院无
权对此进行干涉。

最后，专利侵权诉讼中出现多方复审专利
无效（Inter Partes Review）时，法官是否应当
中止侵权诉讼是自多方复审专利无效程序（Inter 

Partes Review）出现时就被人广泛关注的问题。
现如今，在考量专利侵权诉讼是否应当被中止，
以等待 PTAB对同案专利之多方复审专利无效
（Inter Partes Review）的裁决时，联邦地方法院
的法官普遍以三要素来进行评估：（1）诉讼的中
止是否会简化案件焦点之审理；（2）诉讼的中止
是否会给提出中止的申请人的相对方带来不合理
的不公平；及（3）本案诉讼较为关键的程序是否
已经安排完毕，包括证据开示的进程和开庭审理
的期限之设定等。在 Cywee Group LTD. v. Samsung 

Elec. Co. Ltd. et al., No. 2:17-cv-00140 D.I. 331 (E.D. 

Tx. Feb. 14, 2019)案中，法官在评估了以上三个要
素后，决定中止诉讼。在 Uniloc USA, Inc. v. LG 

Electronics U.S.A. Inc., Case No. 3:18-cv-06739-JST, 

Dkt. 109 (N.D. Cal. Apr. 29, 2019)案中，法官同样
根据类似的评估要素作出中止诉讼审理的决定。

实践中，当专利侵权诉讼中出现多方复审专
利无效（Inter Partes Review）时，联邦地区法院
比以往更倾向于中止诉讼、等待多方复审专利无
效（Inter Partes Review）之结果。这些导致联邦
地区法院愈加倾向于中止诉讼的原因可能包括：
（1）PTAB的程序更易于解决专利权利要求解释
中出现的问题，且 PTAB程序的审理人员有可能
比法官更了解涉案专利技术问题；（2）多方复审
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专利无效（Inter Partes Review）中专利被无效的
比例较高；（3）联邦地区法院的法官人数较少，
人均案件量较大。

CAFC 判决原文请见：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-

orders/18-2256.Opinion.1-10-2020.pdf

桂 佳｜合伙人｜环球律师事务所
中国和美国加州执业律师

美国联邦最高法院出庭资格律师

联系律师：

D. +86-10-6584-6622
M. +86-1350-111-0395

E. meph.gui@glo.com.cn
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联邦地区法院用于“故意侵权”的陪审团
指示模板存在法律错误

EKO BRANDS, LLC v. ADRIAN RIVERA MAYNEZ 

ENTERPRISES INC.

裁决法院：CAFC
是否具有先例判决效力：是（PRECEDENTIAL）
上诉案号：2018-2414，2019-1086 
裁决日期：January 13, 2020
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一、案情介绍

本 案 中，Adrian Rivera 和 Adrian Rivera 

Maynez Enterprises, Inc.（ 合 称“ARM”） 拥 有
第 8,720,320号美国专利（“320号专利”）。
在 ARM 于 2014 年 8 月以其专利权受侵害为
由向美国国际贸易委员会（International Trade 

Commission）（“ITC”）提起的调查程序中，
ITC向 Eko Brands, LLC（“Eko”）发布了有限
排除令和禁止令。Eko于 2015年向华盛顿西区联
邦法院（“一审法院”）提起确认之诉，请求法
院确认 Eko不侵权，并请求法院确认 320号专利
的权利要求 8、权利要求 19无效。对此，一审法
院认定 Eko不侵权，并确认涉诉权利要求因显而
易见而无效。

除了上述确认之诉外，Eko还同时就其拥有
的第 8,707,855号美国专利（“855号专利”）起
诉 ARM侵权。陪审团裁定 ARM侵权并支付补
偿性赔偿金（compensatory damages），但同时认
为 ARM并非故意侵权（willfully infringe），因
此一审法院持拒绝责令 ARM支付惩罚性赔偿金
（enhanced damages）。双方均不服判决，向美国
联邦巡回上诉法院（“CAFC”）提起上诉。

CAFC的审理标准是，对于给法官给出的陪
审团指示（jury instructions）进行重新审理（de 

novo），对于陪审团的裁决仅审查其实质性证
据（substantial evidence）。（ 见 Abbott Labs. v. 

Syntron Bioresearch, Inc., 334 F.3d 1343, 1349 (Fed. 

Cir. 2003)）对于法院对权利要求的最终解释重新
审理，对于与之相关的事实认定仅审查是否具
有明显错误（clear error）。（见 Ethi- con Endo-

Surgery, Inc. v. Covidien, Inc., 796 F.3d 1312, 1333 

(Fed. Cir. 2015)）对于涉案权利要求显而易见的
结论重新审理，对于陪审团为此作出的事实认定

仅审查其是否具有实质性证据。（见 Intellectual 

Ventures I LLC v. Motorola Mobility LLC, 870 F.3d 

1320, 1326 (Fed. Cir. 2017)）

ARM的 320号专利描述了一种用于单杯咖啡
煮制机（如 Keurig咖啡机）的适配器（adapter），
该适配器可使得用于杯形咖啡胶囊的咖啡机使用
盘形咖啡胶囊。ARM在上诉中主张，一审法院陪
审团针对 320号专利的权利要求 8和权利要求 19

作出的无效裁决应当被撤销，因为法官给出的陪
审团指示存在明显错误。ARM认为 320号专利中
的“冲泡腔（chamber）”一词应当被解释为“封
闭的空间”。对此，CAFC同意一审法院的判断，
认为“冲泡腔”当然包含一个限定的空间，但该
空间并不必然是封闭的。CAFC还指出，若采用
ARM主张的限缩解释，则 320专利中的最佳实施
例将被排除。这种情况下，对支撑这一主张的证
据要求极高，而 ARM提供的证据并不足以支撑其
主张。（见SynQor, Inc. v. Artesyn Tech., Inc., 709 F.3d 

1365, 1378–79 (Fed. Cir. 2013)）综上，ARM认为一
审法院对 320号专利权利要求 8和权利要求 19的
解释是合理的。同时，CAFC认为陪审团在认定“现
有技术已经公开 320号专利的诉争权利要求”时，
依据了充分的证据。据此，CAFC维持了一审法
院作出的 320号专利权利要求 8和权利要求 19因
显而易见而无效的裁决。

Eko的 855号专利也描述了一种适配于单杯
咖啡煮制机的装置，该装置可使胶囊咖啡机不需
要刺穿咖啡胶囊就能冲泡咖啡。ARM认为，一审
法院对 855号专利权利要求 812的解释存在错误，
因为该解释并未包含“单杯咖啡煮制机”的要素。
因此，ARM主张撤销基于此解释作出的侵权认

12 855 号专利权利要求 8 中相关表述为：“一种与单
杯咖啡煮制机一起使用的装置，该装置具有…...”。
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定。CAFC认为，虽然 855号专利的权利要求 8提
及了单杯咖啡煮制机，但是单杯咖啡煮制机并不
是权利要求的技术特征之一，仅是作为描述该装
置目的及特点的参照物（reference point）。据此，
CAFC认为一审法院就 855号专利权利要求 8给出
的陪审团指示不存在错误。

Eko针对一审法院作出的非故意侵权判决
提出上诉，认为一审法院给陪审团的关于“故
意侵权（willful infringement）”的陪审团指示
（“Jury Instruction 40”）存在错误。Eko指出，
Jury Instruction 40错误地包含了“特别值得惩罚
（especially worthy of punishment）”和“极恶劣
的侵权行为（egregious behavior）”的描述，这些
描述可能引导陪审团作出是否应当予以侵权人惩
罚性赔偿的判断，而陪审团的职责仅在于判断该
侵权行为是否为故意侵权。CAFC认为，如35 U.S.C. 

§ 284明确规定的，是否作出惩罚性赔偿的决定
应由法官而非陪审团作出（见 Halo Elecs., Inc. v. 

Pulse Elecs., Inc., 136 S. Ct. 1923, 1934 (2016)）（“Halo

案”）。一审法院在 Jury Instruction 40中使用“特
别值得惩罚”和“极恶劣的侵权行为”的描述确
实欠妥当。但是，CAFC指出，在主张陪审团指
示错误时，应证明该指示在整体上错误或者不完
整。（ 见 Verizon Servs. Corp. v. Vonage Holdings 

Corp., 503 F.3d 1295, 1307 n.7 (Fed. Cir. 2007)）虽然
Jury Instruction 40含有欠妥当的表述，但是一审
法院在文中其他位置已充分告知陪审团仅凭 ARM

主观上的故意（deliberately or intentionally）就
足以得出故意侵权的判断。此外，当一方欲以法
院给陪审团的指令错误为由改变法院的判决时，
应确保替代性指令能够解决其提出的问题。（见
Advanced Display Sys., Inc. v. Kent State Univ., 212 

F.3d 1272, 1281 (Fed. Cir. 2000)）Eko提出的替代性
指令仅删除了 Jury Instruction 40中“特别值得惩罚”
和“极恶劣的侵权行为”的表述，并未删除指令

中“恶意（malicious）”等其他类似表述，因此
这一替代性指令不能解决其提出的问题。综上，
CAFC认为一审法院给出的 Jury Instruction 40作
为一个整体，不存在有害的错误（harmful error）
13，对一审法院作出的非故意侵权判决以及不予惩
罚性赔偿的决定予以维持。

二、简评

本案中，一审法院关于“故意侵权”的陪审
团指示 Jury Instruction 40是依据美国联邦巡回上
诉法院律师协会（Federal Circuit Bar Association）
的国家专利陪审团指示（National Patent Jury 

Instructions）（“NPJI”）作出的。NPJI虽然并
非 CAFC指定的法律文件，但其已作为专利案件
陪审团指示的模板被联邦地区法院广泛使用。在
本案中，CAFC明确了 NPIJ在故意侵权部分中存
在错误，其中关于专利惩罚性赔偿的认定标准值
得我国在建立知识产权惩罚性赔偿制度时予以参
考和借鉴。

首先，行为人构成故意侵权是考虑是否责令
其支付惩罚性赔偿金的前提。而是否构成侵权属
于事实问题，遵循优势证据规则。在美国的司法
制度下，这一事实问题一般由陪审团进行认定，
上级法院仅能对陪审团指示（jury instructions）重
新审查。而对于事实认定部分，上级法院仅审查
其是否具有实质性证据（substantial evidence）。
在认定是否故意侵权时，被告人是否知道专利权
的存在是一个关键因素。如果侵权嫌疑人没有意

13 陪 审 团 指 示 的 错 误 如 果 不 会 导 致 陪 审 团 的 结 论
发 生 变 化， 该 错 误 仅 构 成 无 害 的 错 误（harmless 
error），见Ecolab, Inc. v. Paraclipse, Inc., 285 F.3d 
1362, 1374 (Fed. Cir. 2002)。
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识到专利的存在，就不能判决故意侵权，这是故
意侵权认定的最低门槛。进一步而言，如果侵权
人被认定有足够的证据证明其意识到专利的存在，
那么他就有义务进行必要的进一步调查，以确定
其是否善意相信其行为不构成侵权或者涉案专利
是无效的。如果被告在知道涉案专利存在的情况
下，没有进行必要的调查，就可能承担不利的风险。

其次，在构成故意侵权的前提下，“是否予
以侵权人惩罚性赔偿”这一法律问题同样遵循优
势证据规则，由法官自由裁量侵权人是否具有主
观的恶意（subjective bad faith）。上级法院可就
初审法院作出的惩罚性赔偿决定是否滥用自由裁
量权进行审查。值得一提的是，根据美国最高法
院在 Halo案中作出的裁定，法院在考虑是否予以
侵权人惩罚性赔偿时，不论侵权人在客观上是否
“轻率地不顾他人权利（reckless）”，故意（intent, 

willful and wation）、深思熟虑且明知（deliberate 

and knlowedgeable）、恶意（malice）14等主观状
态都可能导致惩罚性赔偿的发生。

CAFC 判决原文请见：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-

orders/18-2215.Opinion.1-13-2020.pdf

14 王利明：《美国惩罚性赔偿制度研究》，载《比较
法研究》，2003 年第 5 期，第 1-15 页。

桂 佳｜合伙人｜环球律师事务所
中国和美国加州执业律师

美国联邦最高法院出庭资格律师
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IPR 程序立案时不应考虑申请人
未提出的专利无效理由

KONINKLIJKE PHILIPS N.V. v. GOOGLE LLC

裁决法院：CAFC
是否具有先例判例效力：是（PRECEDENTIAL）
上诉案号：2019-1177 
裁决日期：January 30, 2020
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一、案情介绍

本案中，Koninklijke Philips N.V.（“专利权
人”）针对第 7,529,806号专利（“806号专利”）
享有专利权。806号专利系涉及下载与流媒体在线
播放技术。常规流媒体在线播放的技术问题受制
于因下载全部播放文件导致时间过久。而该技术
解决此播放中遇到的技术问题。

Google LLC（“被上诉人”）针对专利权人
的 806号专利提起了多方复审专利无效程序（Inter 

Partes Review）（“IPR程序”）。在 IPR程序中，
被上诉人主张了两个理由可无效 806号专利：（1）
权利要求 1-7和 9-11已被对比技术⸺�SMIL 1.0

技术⸺�所占先（anticipation）；及（2）根据所
属技术领域的熟练工匠或技术人员对 SMIL 1.0技
术的一般性知识，权利要求 1-11已是显而易见的
（obvious）。为了说明从所属技术领域的熟练工
匠或技术人员的一般性知识来看，806号专利权利
要求 1-11是显而易见的，被上诉人引用了一个专
家声明和一个名为“Hua”的技术。但 Hua技术
并未被直接用作无效的基础。

美国专利审判与上诉委员会（Patent Trial and 

Appeal Board）（“PTAB”）根据三方面的依据
对该 IPR程序进行立案和审理，其中前两点为被
上诉人提出的两点主张。第三点为，结合 SMIL 1.0

技术与 Hua技术，权利要求是否已显而易见。最
终，根据（1）SMIL 1.0技术和所属技术领域的普
通技术人员的一般性知识，及（2）SMIL 1.0技术
与 Hua技术，PTAB作出裁决，认定 806号专利
权利要求 1-11因显而易见性而无效。专利权人将
该裁决上诉至 CAFC。

在审理本案的时候，CAFC首先提出，在决
定是否立案（institute）审理 IPR程序时，PTAB

不应考虑被上诉人未提出的专利无效理由。在本
案中，在决定是否对 IPR程序进行立案（institution）
时，PTAB考虑了“结合 SMIL 1.0技术与Hua技术，
权利要求是否已显而易见”。但是，被上诉人所
提出的两点无效理由中并没有此部分。被上诉人
引述了 Hua技术也不是为了说明该技术与 SMIL 

1.0技术相结合可导致 806号专利无效。在讨论到
这部分的时候，CAFC引述了美国联邦最高法院
在SAS Inst. Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348, 1355 (2018)

案中的判决。在该案中，法院认为，多方复审专
利无效程序（Inter Partes Review）的审理范围应
当由申请人来决定，而不是审理机构来决定。申
请人在其申请中有权决定具体哪一项专利权利要
求被“提出挑战”及（对该“挑战”的）依据所在。
因此，CAFC认为，在决定是否立案（institute）
审理 IPR程序时，PTAB错误地考虑了被上诉人
未提出的专利无效理由，此部分理由不应当在是
否立案时被考虑。

尽管 CAFC认为 PTAB在部分问题的认定
上存在错误，但是，CAFC还是在结论上支持了
PTAB的意见，并认为，PTAB根据 SMIL 1.0技术
和所属技术领域的普通技术人员的一般性知识，
认定 806号专利因显而易见而无效，这是没有错
误的。

除了以上的问题外，本案还有另一个值得关
注的焦点。在本案的审理中，专利权人曾指出，
多方复审专利无效程序（Inter Partes Review）对
可参考的现有技术局限于现有专利和纸质出版物，
并不包括一般性知识。对此，CAFC认为，尽管
多方复审专利无效程序（Inter Partes Review）对
可参考的现有技术局限于现有专利和纸质出版物，
但是，当评估涉案专利技术对现有技术进行改进
是否已显而易见时，并不必然排除对技术人员的
知识予以考量。实际上，《美国专利法》第 35 U.S.C. 
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§ 103条对可专利性所涉及的“非显而易见”之要
求不仅着眼于现有技术，而且还会评估“申请专
利与现有技术之间的差异是足够微小，以致在发
明被作出时，该主题整体对其所属技术领域具有
普通技术的人员而言是否是显而易见的”。另外，
申请专利与现有技术之间的差异是否导致申请专
利对于熟练工匠或技术人员来说是显而易见的，
取决于该人员的知识能力。（见 Dow Jones & Co. 

v. Ablaise Ltd., 606 F.3d 1338, 1349, 1353 (Fed. Cir. 

2010)）被上诉人主张，尽管 SMIL 1.0技术并未披
露 806号专利的每一或全部内容，但 806号专利与
SMIL 1.0技术之间的差异对于所属技术领域具有
普通技术的人员来说是显而易见的，且熟练工匠
或技术人员可以从 SMIL 1.0技术推演而得到 806

号专利技术。CAFC对被上诉人的主张予以认可。
因此，CAFC认为，PTAB在审理本案时考虑了所
属技术领域具有普通技术的人员之知识，这并无
不妥。最后，专利权人还认为，PTAB作出的认定
并未有充分证据的支持。CAFC也驳回了专利权
人此部分主张，并认定，PTAB作出的裁决有充分
的证据支持。

二、简评

从本案中，我们可以看到，CAFC认为在多
方复审专利无效程序（Inter Partes Review）中，
PTAB在评估是否立案的时候，其审理的范围仅仅
局限于该程序申请人提出的专利无效审理范围，
并仅可根据申请人提出的依据进行审理，不能对
申请人未提出的无效依据进行审理。因此，对于
多方复审专利无效程序（Inter Partes Review）的
申请人来说，其应当在提起该程序时将所有有利
的无效理由均予以提出。未提出的理由恐无法在
未来的程序中被提出。

对专利权人在多方复审专利无效程序（Inter 

Partes Review）提出的稳定性之挑战并不必然“局
限”于现有专利和纸质出版物，申请人还可以“该
专利对其所属技术领域具有普通技术的人员而言
是显而易见的”作为基础，提出专利无效之主张，
并提供充分的证据（包括专家证言等）。

CAFC 判决原文请见：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-

orders/19-1177.Opinion.1-30-2020_1524001.pdf
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事知识产权法律业务，所处理的知识产权案件包括涉及商标、著作权、

专利权、商业秘密、网络域名、反不正当竞争等诸多方面的民事案件及

行政案件等。此外，在处理纠纷业务的经验的基础上，王律师还专注于

在非诉讼知识产权项目中为客户提供法律服务，涉及知识产权战略保护

和规划、知识产权交易与运营、知识产权尽职调查、知识产权维权与咨

询等方面。

邮箱：winnie.wang@glo.com.cn

桂佳

王熳曼

律师助理张好、实习生丁洁瑶亦参与本期专递的撰写。
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环球律师事务所
美国知识产权法律业务

环球律师事务所拥有业内资深知识产权法律服务团

队，集合多名国内优秀律师，具备行业领先竞争优势，

能够为客户提供全方位、跨法域的国内外知识产权综

合法律服务，有效维护客户跨国知识产权合法权利，

保障客户利益最大化。本团队提供美国知识产权法律

服务的专业人员均同时具有中国和美国的律师执业资

格，及时、专业地了解中美两国的知识产权法律、行

业动态、市场惯例和文化差异，针对我国企业复杂跨

境法律争端以及应对美国知识产权诉讼和 337调查具

有丰富的实践经验。本团队将坚定不移助力我国实体

经济建设，为我国企业走向国际市场保驾护航。
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版权与免责

版权 . 环球律师事务所保留对本报告的所有权利。未经环球律师事务所书面许可，任何人不得以任何形式或通
过任何方式复制或转载本报告任何受版权保护的内容。

免责 . 本报告及其内容不代表环球律师事务所对有关问题的法律意见，任何仅依照本报告的全部或部分内容而
做出的作为和不作为决定及因此造成的后果由行为人自行负责。如您需要法律意见或其他专家意见，应该向
具有相关资格的专业人士寻求专业帮助。 

联系我们 . 
如您欲进一步了解本报告所涉及的内容，您可以通过下列联系方式联系我们。

环球律师事务所（北京总部）
北京市朝阳区建国路 81号华贸中心 1号写字楼 15层 &20层
邮编：100025
电话：(86 10) 6584 6688
传真：(86 10) 6584 6666
电邮：global@glo.com.cn

环球律师事务所（上海）
上海市黄浦区湖滨路 150号企业天地 5号楼 26层
邮编：200021
电话：(86 21) 2310 8288
传真：(86 21) 2310 8299 
电邮：shanghai@glo.com.cn

环球律师事务所（深圳）
深圳市南山区深南大道 9668号华润置地大厦 B座 27层
邮编：518052
电话：(86 755) 8388 5988
传真：(86 755) 8388 5987
电邮：shenzhen@glo.com.cn
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