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关于《中华人民共和国专利法修正案(草案) (二次审议稿)》的意见 

 

 

致 中华人民共和国全国人民代表大会 

常务委员会 法制工作委员会 

 

日本机械输出组合（Japan Machinery Center for Trade and Investment）是

1952 年为推动机械贸易及投资的健全发展成立的非盈利性团体。组合成员包括电子电

器、办公机械、产业机械等制造公司、商社及工程公司等贸易业等，从事众多机械产品

的出口及投资的大型企业和骨干企业约 243 家。 

    本组合的知识产权问题专门委员会主要研究日本与外国特别是贵国的知识产权制

度，有很高的关注。此次，就《中华人民共和国专利法修正案(草案) (二次审议

稿)》，我们提出如下意见。 

    敬请参考为盼。 

 

 

日本机械输出组合 

知识产权问题专门委员会 

委员长 外川英明 

2020 年 8 月 13 日 

 

 

1. 出口行为 

（1） 征求意见稿相关条文 

第 11 条（现行专利法第 11 条）“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有

规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不

得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用

其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。 

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施

其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利

产品。” 

（2） 分析 

侵权产品从中国出口到境外，也应规定需要专利权人的许可。 

（3） 意见 

希望能修改成如下: 

“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个

人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、

许诺销售、销售、进出口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销

售、销售、进出口依照该专利方法直接获得的产品。 
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  外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得

实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进出口其外观设

计专利产品。” 

 

2. 专利实施许可合同 

（1） 征求意见稿相关条文 

第 12 条（现行专利法第 12 条）“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专

利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合

同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。” 

（2） 分析 

专利权授权数量增长很快的现状下，企业间数量庞大的专利权打包签订实施许

可的情况很多见。像这样逐个要求对专利实施许可合同进行登记并不现实。应

规定专利实施许可合同即便未登记也能对抗第三方。 

（3） 意见 

         希望追加如下内容作为本条第 2 款： 

         “专利权人许可的实施权对在实施权发生后获得该专利权的人也有效。” 

         另外，希望能删除专利法实施细则第 14 条第 2 款的规定，废除专利实施

许可合同向国务院专利行政部门登记的义务。（专利法实施细则第 14 条第

2 款“专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起

3 个月内向国务院专利行政部门备案。”） 

  

3. 职务发明创造的报酬 

（1） 征求意见稿相关条文 

第 15 条第 1 款“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计

人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，

对发明人或者设计人给予合理的报酬。” 

（2） 分析 

发明人等所属单位向第三方转让职务发明创造后，该所属单位要调查职务发明

创造转让后第三方的专利权获取和实施等情况，是不可能或者极其困难的。另，

得到职务发明创造等转让的第三方与发明人等之间无劳动合同，不属于该发明

人等的“所属单位”，没有义务给予奖励或报酬。因此，发明人或设计人的所属

单位向第三方转让职务发明创造时，其后，该所属单位与该第三方也不应该承

担本款义务。这一点希望能在条文上明确规定。 

           奖励与报酬的规定应该交给各单位自己来决定，所以应该明确规定，如有约定

或规章制度时，约定或规章制度优先于本条。 

（3） 意见 

希望能在本条后追加以下内容： 

“但发明人或设计人的所属单位向第三方转让职务发明创造的，转让后，该所

属单位与该第三方不承担本款义务。 

所属单位与发明人或设计人可通过约定或依法制定的规章制度就前款规定的内
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容做出规定。有约定或规章制度时，所属单位与发明人或设计人应该遵守该 

约定或规章制度。” 

 

4. 诚实信用原则等 

 （1）征求意见稿相关条文 

      第 20 条“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共

利益或者他人合法权益。 

滥用专利权,排除或者限制竞争,构成垄断行为的,依照 《中华人民共和国反垄断法》

处理。” 

   （2）分析 

      “诚实信用原则”在民法总则第 7 条、反不当竞争法第 2 条有规定。与知识产权相

关的“知识产权的滥用”及“排除或限制竞争”在反垄断法第 55 条有规定。各原则

在各相关法律中既已规定，所以在专利法中特地再重复作规定是没有必要的。 

如果一定在专利法中要作规定，那应该对这些不明确的概念的内容作明确且具体的

规定。 

（3）意见 

希望删除本条。 

如果不能删除，希望能对符合“遵守诚实信用原则”、“滥用专利权损害公共利益或

他人合法权益”、“滥用专利权排除或限制竞争”的各个行为的具体内容作明确规定。 

 

5. 实用新型专利权及外观设计专利权的评估报告 

   （1）征求意见稿相关条文 

        第 66 条第 2 款“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院

或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行

政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价

报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据;专利权人、利害关系人或者被控侵权

人也可以主动出具专利权评价报告。” 

   （2）分析 

        对于不需要严格的实体审查就能得到授权的实用新型专利或外观设计专利，完全

不确认其有效性而允许权利人行使权利，这是对控侵权人过度不利，保护上明显

缺乏平衡感。 

   （3）意见 

希望能把本款修改成如下： 

“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利

工作的部门可以要求专利权人应在提起诉讼之际或者利害关系人出具由国务院专

利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权

评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据;专利权人、利害关系人或者被控

侵权人也可以主动出具专利权评价报告。” 

如果不能作如上修改，希望能修改成如下： 

“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利
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工作的部门可以应该要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对

相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作

为审理、处理专利侵权纠纷的证据;专利权人、利害关系人或者被控侵权人也可以

主动出具专利权评价报告。” 

 

6. 专利权侵权纠纷中管理专利工作的部门的 

  （1）征求意见稿相关条文 

第 69 条第 2 款“管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人的请求处理专利

侵权纠纷时,可以采取前款第(一)项、第(二)项、第(四)项所列措施。” 

  （2）分析 

       与假冒专利不同，内容复杂、认定侵权需要高度的判断的专利侵权纠纷，允许管理

专利工作的部门询问有关当事人、调查、查处等，这样的制度不妥当。在不清楚涉

嫌侵权人的责任的情况下采取这样的措施，对涉嫌侵权人可能会造成太大的负担

和损失。 

（3）意见 

希望删除本款。 

 

7. 专利侵权纠纷的行政处理 

 （1）征求意见稿相关条文 

      第 70 条“国务院专利行政部门可以应专利权人或者利害关系人的请求处理在全国

有重大影响的专利侵权纠纷。  

地方人民政府管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人请求处理专利侵权纠

纷,对在本行政区域内侵犯其同一专利权的案件可以合并处理;对跨区域侵犯其同一

专利权的案件可以请求上级人民政府管理专利工作的部门处理。” 

 （2）分析 

      决定是否构成专利侵害，需要高度的专业性技术性的判断，缺乏必要的丰富经验的

话往往很难判断。加之，判断之际经常会涉及专利权自身有效性的问题。专利权纠

纷的解决需要这样高度的专业性技术性强的判断，不应该由行政部门及管理专利工

作的部门，而是应该由人民法院进行。本条应该删除。 

      如果本条很难删除，考虑到仅凭专利权人或利害关系人的请求就能由行政部门及管

理专利的部门处理专利侵权纠纷，这无视涉嫌专利侵权人的意向，缺乏公平性，所

以应该限定于各方当事人全体同意的情况。另，应该规定，当事人对行政部门及管

理专利的部门的处理不服时，可由人民法院解决。 

  （3）意见 

       希望删除本条。 

       如果不能删除本条，希望能将本条修改成如下： 

“国务院专利行政部门可以应专利权人或者利害关系人及涉嫌侵害专利方的全体当

事人一致请求，处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷。  

地方人民政府管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人及涉嫌侵害专利方

的全体当事人一致请求，处理专利侵权纠纷,对在本行政区域内侵犯其同一专利权
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的案件可以合并处理;对跨区域侵犯其同一专利权的案件可以请求上级人民政府管

理专利工作的部门处理。 

专利侵权纠纷的当事人对国务院专利行政部门或地方人民政府管理专利工作的部门

的处理不服时，可向人民法院提起诉讼。” 

 

8.惩罚性赔偿 

  （1）征求意见稿相关条文 

第 71 条第 1 款“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或

者侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定

的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权,情节严重的,可以

在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。” 

（2）分析 

     对故意侵害的惩罚性赔偿制度，美国和韩国制度上有采用，其利弊是有争议的，而

在其他国家则并非普遍。特别是不经实体审查就可授权的实用新型及外观设计专

利也适用本款的话，可能会引起不妥当的结果。另，“故意”的定义和认定标准不

明确（比如，为证明无故意，是否每次都需要得到律师、专利代理人等专家的意见）

也是个问题。 

（3）意见 

 希望对本款修改成如下： 

“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵

权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专

利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照上述

方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。” 

 

9. 为确定赔偿数额的人民法院责令提供资料 

 （1）征求意见稿相关条文 

      第 71 条第 4 款“人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为

相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相

关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权

利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。” 

（2）分析 

     ①与本条同样的内容在商标法第 63 条也有规定。但专利侵权的情况，有很多是比如

产品内部的零件的专利侵权，要弄清楚侵权产品的全貌经常是很困难的。因此，比起

商标侵权，专利侵权应该减轻权利人的举证负担，希望能规定一句“人民法院认定构

成侵害专利权行为后，…虽经权利人尽力举证…”。  

 ②责令提交的对象资料为“与侵权行为相关的账簿、资料”，这个范围过大，可能会对

侵权嫌疑人造成过大负担，本条对象应限定在“为计算赔偿金额所需的账簿、资料”。

③账簿等举证损失金额所需的资料，其性质上属于侵权嫌疑人高度的商业秘密，责令

提交时，应规定预防泄露商业秘密，这一点在规定上应该予以明确。 

④无论有无“正当理由”，不提供资料就按照权利人的主张确定赔偿金额，这有失偏颇。 
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（3）意见 

     希望将本款修改成如下： 

     “人民法院认定构成专利侵权行为后，人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽可

能作了合理举证尽力举证,而确定赔偿金额所需与侵权行为相关的账簿、资料主要由

侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关确定赔偿金额所需的账簿、

资料，此情形下人民法院应采取必要措施保护商业秘密;侵权人无正当理由不提供或

者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿

数额。” 

 

10.申请诉前保全之际提供担保的义务等 

（1）征求意见稿相关条文 

第 72 条“专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专

利权的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉

前依法向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。” 

  （2）分析 

     ①对应本条的现行专利法第 66 条第 2 款至第 5 款被删除。但本条是关于可以诉前保

全的特殊情况，专利权的有效性及侵害尚未充分审理的情形下提出停止有关行为，

所以应该对申请人课以提供担保的义务。另，民事诉讼法上就有保全措施之际需

要提供担保的规定（第 100 条第 2 款），该款规定“人民法院采取保全措施，可以

责令申请人提供担保”，这个规定并非要求提供担保的义务，故为不充分。因此，

专利法需要明确进行提供担保的义务化。对应本条的现行专利法第 66 条第 2 款

不应该被删除。 

（现行专利法第 66 条第 2 款至第 5 款： 

申请人提出申请时，应当提供担保；不提供担保的，驳回申请。 

  人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；有特殊情况需要延    

长的，可以延长四十八小时。裁定责令停止有关行为的，应当立即执行。当事人

对裁定不服的，可以申请复议一次；复议期间不停止裁定的执行。 

  申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起十五日内不起诉的，

人民法院应当解除该措施。 

  申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因停止有关行为所遭受的损失。） 

 ②申请诉前保全后人民法院裁定的保全期限和申请人提起诉讼期限等规定（现行专

利法第 66 条第 3 款至第 5 款）删除的话，诉前保全制度可能会起不到作用。但第

3 款的“48 小时”、第 4 款的“15 日”这样的时间、期限的规定过短，需要根据

实际情况修改成可行的时间和期限。 

（3）意见 

     希望在不要删除现行法第 66 条第 2 款至第 5 款的前提下作规定。但第 3 款的“48 小

时”和第 4 款的“15 日”之规定，应根据实际情况修改成可行的时间和期限。 

 

11.申请证据保全之际提供担保的义务等 

  （1）征求意见稿相关条文 
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       第 73 条“为了制止专利侵权行为,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下, 专

利权人或者利害关系人可以在起诉前依法向人民法院申请保全证据。” 

  （2）分析 

       ①对应本条的现行专利法第 67 条第 2 款至第 4 款被删除。但因进行证据保全而给

对方造成损害时等，提供担保为妥善办法的情况是存在的。这种情况下，应该规定

人民法院可酌情责令申请人提供担保。对应本条的现行专利法第 67 条第 2 款的规

定不应该删除。 

   （现行专利法第 67 条第 2 款至第 4 款： 

人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳

回申请。 

  人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，

应当立即执行。 

  申请人自人民法院采取保全措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除

该措施。） 

       ②如果删除申请证据保全后人民法院裁定停止行为的期限与申请人提起诉讼的期

限等的规定（现行专利法第 66 条第 3 款及第 4 款）的话，证据保全制度将可能不

再起到作用。但第 3 款的“48 小时”、第 4 款的“15 日”这样的时间、期限规定可

能过短，需要根据实际情况修改成可行的时间和期限。 

  （3）意见 

       希望在不删除现行法第 67 条第 2 款及第 4 款的前提下进行规定。但第 3 款的“48

小时”、第 4 款的“15 日”这样的时间、期限规定，希望能根据实际情况修改成可

行的时间和期限。 

 

12.合法来源的抗辩 

   （1）征求意见稿相关条文 

        第 76 条（现行专利法第 70 条）“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道

是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，

不承担赔偿责任。” 

（2）分析 

     本条规定的所谓“合法来源”的抗辩，其他国家都没有类似制度。专利侵害责任原

则上应该是无过失责任，即不需要主观上有过失就需要承担责任，本条此规定等于

设置了一个例外，恶用这个规定的侵权人也可见到。 

（3）意见 

     希望删除本条。 

 

13.间接侵害 

  （1）征求意见稿相关条文 

    无 

  （2）分析 

       希望对间接侵害作出明文规定。2016 年 4 月 1 日起实施的《最高人民法院关于审
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理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第 21 条以他人侵害专利权

行为（直接侵害）为条件，比如直接实施者是不以生产经营为目的的个人时，对向

该个人提供零部件而获得利益的生产者就不能追究侵权责任，这样专利权的效力

就得不到保证。希望能规定，无论直接侵害人属性如何，间接侵害人都要单独承担

责任。 

（3）意见 

 希望能追加间接侵害的规定如下： 

“有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物、程序等，未经专

利权人许可，为生产经营目的向他人提供此等产品的，应承担侵权责任。 

明知有关产品、方法被授予专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的诱导他人

实施了侵犯专利权的行为的，承担侵权责任。” 

 

14.部分外观设计制度、外观设计的有效期的延长 

   本征求意见稿第 2 条第 4 款，部分外观设计制度及第 42 条第 1 款 外观设计有效期的

延长，这是我们日本机械输出组合一直期待的，我们欢迎引进这个制度。 

 


