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专利法常设委员会


第二十届会议
2014年1月27日至31日，日内瓦



专利权的例外和限制：在先使用

秘书处编拟的文件
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导  言
.	2013年2月25日至28日举行的专利法常设委员会(SCP)第十九届会议商定，关于“专利权的例外和限制”这一主题，秘书处将根据从成员国收到的资料，就成员国怎样实施以下五种例外与限制的问题编拟一份文件，但不对这些例外与限制的有效性进行评价：私下和/或非商业性使用；实验性使用和‍/或科学研究；药物的配制；在先使用；在外国船舶、航空器和陆地车辆上使用的物品。该文件也应包括成员国在实施这些例外时遇到的实际挑战。
.	根据上述决定，秘书处发出第C.8261号通知，请成员国和地区专利局就上述五项例外和限制向国际局提交《专利权例外与限制问卷》(下称《问卷》)答复中所含信息之外的信息或对该信息加以更新。此外，也请尚未提交问卷答复的成员国和地区专利局提供上述信息。
.	因而，本文件提供了关于成员国如何实施在先使用相关的例外和/或限制方面的信息。本文件旨在提供根据各成员国适用法律实施该主题例外和/或限制方面的全面且比较性的概括信息。文件提到了成员国和地区专利局提交的答复原文，用以说明在特定司法辖区内例外的范围。调查问卷以及从成员国所收到的全部答复可参见SCP电子论坛：http://www.wipo.int/scp/en/exceptions/。为便于查找答复内容，该网站按矩阵形式列出了所有答复，为每份回复问卷中的每个章节建立了超级链接。
.	本文件包含三个部分：(i)规定例外的公共政策目标；(ii)适用法律和例外范围；以及(iii)实施挑战。
.	以下成员国和专利局表明了其适用法律规定了关于在先使用方面的例外和/或限制：阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、亚美尼亚、澳大利亚、奥地利、阿塞拜疆、不丹、保加利亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、巴西、布基纳法索、加拿大、中国、哥斯达黎加、克罗地亚、捷克共和国、朝鲜民主主义人民共和国、丹麦、多米尼加共和国、萨尔瓦多、芬兰、法国、格鲁吉亚、德国、希腊、(中国)香港、匈牙利、印度尼西亚、以色列、意大利、日本、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、立陶宛、马达加斯加、毛里求斯、墨西哥、摩洛哥、荷兰、挪威、阿曼、巴基斯坦、秘鲁、菲律宾、波兰、葡萄牙、卡塔尔、大韩民国、摩尔多瓦共和国、罗马尼亚、俄罗斯联邦、圣多美和普林西比、塞尔维亚、斯洛伐克、西班牙、斯里兰卡、瑞典、瑞士、塔吉克斯坦、泰国、土耳其、乌干达、乌克兰、联合王国、美利坚合众国、越南、赞比亚以及欧亚专利局(EAPO)(共计69个)。
规定例外的公共政策目标
.	一些成员国在对这些例外的公共政策目标这一问题进行答复时，强调例外应兼顾各方利益。例如，加拿大、美利坚合众国和EAPO在适用法律中规定，这类例外是为了实现专利权人和先用者之间“权利的适当平衡”。类似地，中国规定此类例外旨在“兼顾权利人权益和第三方合法权益”。西班牙规定该例外的目的在于“权衡专利权人与善意先用者之间的利益”。有了该例外，“先用者可以继续使用或实施发明，尽管有些条件比他本身就是专利权人还要严苛”。澳大利亚在答复中表示，“授予专利不应剥夺某一方继续开展授予专利前所开展的工作。另一方面，发明人不应通过其无法知晓的第三方的秘密行为被剥夺专利保护。”此外，1990年《专利法》第119条规定，“要兼顾专利权人权利和第三方权利。其意在保障在专利申请优先权日之前已独立使用发明的第三方的权利”。
.	此外，澳大利亚针对发明人或其后继者在先公开披露发明规定了宽限期，其在答复中解释说，“在先使用例外还被视为一项重要的平衡性规定，依赖自由披露者也可自由利用发明，无论专利是否授权。第119条第3款规定了先用例外适用于专利权人或其后继者的公开披露，这种行为属于宽限期规定范围。”相似地，肯尼亚《工业产权法》也规定了针对申请人或其后继者披露发明的宽限期，先用例外也被视为一项“平衡性规定”，使得基于这类披露使用该发明者能够在专利授权后继续使用。
.	法国在其答复中表示，“在先个人占有的利益应阻止对专利权人的任何侵权行为”。巴西规定，先用例外涉及“既得权益原则，该原则旨在避免对善意先用者施加不必要的负担，这些先用者在专利申请日或优先权日之前已在使用发明。”此外，巴西《宪法》第5条也规定了该原则。
.	对在先使用例外的公共政策目标这一问题的许多答复都强调其经济方面。德国规定在先使用例外的政策目标在于“保护先用者财产的经济状态。规定是要防止破坏合法创造的价值。对现有设施的投资不应被他人后来的专利申请所破坏。”类似地，匈牙利在其答复中也表示，例外规定是要“保护善意开展的投资。”意大利规定相关例外的目的是要保障先用者财产的经济状态。其指出，“有必要避免合法创造的价值遭到破坏。后来的发明申请不能危及先用者的投资。”相似地，挪威在答复中说明，如果没有针对在先使用的例外，那么“秘密使用发明的人将必须停止使用该发明，因为此种使用与专利权相冲突。先用者的投资会化为乌有，这不利于社区经济”。类似地，瑞典在答复中表示，在先使用例外是“合理的”，并且“增进了全社会的经济效益”。罗马尼亚规定相关条款也是“为了保护善意者在罗马尼亚境内的投资，并避免滥用权利”。
.	许多成员国在对该问题的答复中解释说，其适用法律所规定的在先使用例外将会在制度中提供公平性。例如，塞尔维亚在答复中指出，其法律所规定的在先使用例外“是出于在专利申请前所作投资和使用发明所必需的公平和经济安全原因。”中国在答复中解释说，“此类限制能够帮助避免实际生活中存在的不公平，此种不公平源于对发明创造投入了人力和物力的实体和个人只是因为他们未能事先提交专利申请而无法利用其知识成果这一事实。”联合王国在答复中也指出，规定该例外是要确保“先用者与专利权人一样得到公平对待”。类似地，荷兰1995年《专利法》中规定在先使用的公共政策目标还在于，“对于先用者，无论出于何种原因[……]而保守发明的秘密(例如，对专利、业务战略不感兴趣等)，如果专利权人可以对先用者坚持主张其权利，这被认为是不公平的。若缺少‘在先使用’规定，申请专利将会成为迫不得已的需要，而非自由选择”。
.	墨西哥在其答复中强调说，总的法律原则是“先申请先得权利”，其还认为其法律规定的在先使用例外寻求“保护善意使用者，从而使其能够继续使用其发明，尽管并未参与的第三方已经获得了所述发明的专利权，从而实现两个发明所有人之间的公平，即便仅有一方获得了专利权”。其进一步解释说，这类例外是要保护善意使用者，“条件是这类使用者已经为使用发明进行了经济、物质和智力资源方面的投资”。印度尼西亚、卡塔尔和乌干达在答复中也强调，相关例外是要保护善意的先用‍者。
.	一些成员国解释说，该原则是先申请制度所导致的结果。例如，日本在答复中解释说，“如果先申请制度得到严格实行的话，在另一方提交专利申请之前正在从事相同发明者，仅仅是因为在专利申请过程中动作稍慢了一些就不得从事相同的发明，这种情况不一定公平。因此，即使实行这类政策，仍有必要调整专利权人和任何在专利申请前已经着手进行该发明的一方的利益。”类似地，瑞士在答复中表示，“该例外旨在通过保护未获专利的发明的发明人所作投资来对先申请制度的结果加以限制，该发明人在第三方就相同发明提出专利申请的日期起一直对发明加以保密”。大韩民国规定在先使用例外的公共政策目标的说明如下，“根据先申请制度，如果一名专利发明的善意持有人不得从事该发明，这可能会对该持有人造成不可预期的损害。因此，在先申请制度中可纳入一项基于在先使用的非独占许可，以便应对手续上的不足。这种基于在先使用的非独占许可被认为是用以实现专利权人和先用者之间的公平。如果先用者的商业设施不被允许的话，那么也可能会不利于国家经济。”
.	巴基斯坦规定在先使用例外是为了“推动创造、研究和技术发展”。俄罗斯联邦在答复中也表示，“在先使用的典型含义是要激励出于各种原因无法在适当时间对其技术工作的成果申请专利的人员的平行创造”。此外，俄罗斯联邦还解释说，在先使用例外意在保护已经在生产上有所投资的第三方的权益。
.	其他一些成员国在答复中表明了以下的公共政策目标：“限制所有者禁止先用者使用发明的独占权”[footnoteRef:2]、“不妨碍先用者利用其成果”[footnoteRef:3]、“不阻碍不知晓专利存在的一方继续加以利用”[footnoteRef:4]、“不损害在早先自行实现了专利所述的相同发明的人(发明者)”[footnoteRef:5]、令在先秘密使用者“有权继续开展其先前行为，而不受到专利授权的影响”[footnoteRef:6]、以及“允许独立开发了与专利保护发明相同的发明并在专利发明申请日之前就开始使用该发明的其他人能够继续以相同规模使用发明，而无需支付许可费”[footnoteRef:7]。 [2: 	乌克兰]  [3: 	奥地利]  [4: 	波兰]  [5: 	葡萄牙]  [6: 	(中国)香港]  [7: 	摩尔多瓦共和国] 

.	斯里兰卡的答复提到了2003年《知识产权法》中所引入的目的，表示这些目的在于“促进国家创造力、吸引投资、推动贸易、保护消费者权益并将国家经济融入知识驱动的全球经济环境中。”
.	拉脱维亚规定此类例外的政策目标使国家专利法与欧盟各成员国的专利法协调一致。类似地，阿尔巴尼亚规定此项例外的目标在于使其国内法与EPC 2000和欧盟关于发明的规定相一致。
适用法律和例外范围
.	如果第三方在申请日(或优先权日)之前依照诚信原则已将一项发明用于商业目的，或者已经为商业目的做好有效或认真的准备，69个成员国的适用法律允许第三方继续使用该项专利发明。
抗辩性质
.	大多数成员国规定，专利保护的法律效力是先天“受限制的”，或者在在先使用的情况下不可强制实施专利。例如，各国适用法律中规定了以下措辞：“一项专利对在申请日(或优先权日)[footnoteRef:8]之前已经使用发明的人没有效力”，或不可对该人“强制实施专利”[footnoteRef:9]，或在该成员国领土内“不可反对”该人[footnoteRef:10]或“不被视为专利侵权”[footnoteRef:11]。 [8: 	如参见阿尔巴尼亚2008年7月7日第9947号法第43条、奥地利《专利法》第23条、波斯尼亚和黑塞哥维纳《专利法》第74条、克罗地亚《专利法》第64条、捷克共和国《专利法》第27条、德国《专利法》第12条、墨西哥《工业产权法》第22(iii)条以及越南2005年《知识产权法》第125条。]  [9: 	如参见多米尼加共和国第20-00号《工业产权法》第31条和《安第斯共同体委员会第486号决议》第55条。]  [10: 	葡萄牙《工业产权法典》第104条。]  [11: 	中国《专利法》第69条。] 

.	其他一些成员国则规定，在先使用例外被制定为一项权利，规定诸如“不受阻碍无需向专利权人支付补偿金的情况下继续独立使用专利主题的权利”[footnoteRef:12]、“继续非有偿使用的权利”[footnoteRef:13]、“尽管存在专利，可以个人身份从事发明的权利”[footnoteRef:14]、继续“利用”或“制造”或“使用”和/或“销售”发明或开展与发明相关的“在先行为”的权利[footnoteRef:15]。类似地，以色列《专利法》规定，先用者“有权利用”发明[footnoteRef:16]。但是，美利坚合众国规定，先用者“有权根据第282(b)条规定就主题[……]进行抗辩，因该主题会对要求保护的发明造成侵权”。 [12: 	阿塞拜疆共和国《专利法》第16(1)条。]  [13: 	亚美尼亚《发明、实用新型和工业品外观设计法》第18条。]  [14: 	法国《知识产权法典》第L613-7条。]  [15: 	如参见阿尔及利亚第03-07号《专利条例》第14条、巴西1996年5月14日第9.279号法第45条、哥斯达黎加《专利法》第16.3条、芬兰《专利法》第4条、(中国)香港《专利条例》第83条、萨尔瓦多《知识产权法》第116(2)条、菲律宾第8293号共和国法案第73条以及马达加斯加第89-019号《建立工业产权保护条例》(1989年7月31日)第31条。]  [16: 	以色列第5727-1967号《专利法》第53条。] 

.	与上述规定不同的是，日本和大韩民国规定，先用者对专利发明的使用并非狭义上的专利权例外。其法律规定，此类先用者“应对专利权有非独占许可”，而无须对专利权人支付任何报酬[footnoteRef:17]。此外，新西兰适用法律未规定在先使用例外，但是在专利授权前秘密使用发明可以成为专利无效的依据[footnoteRef:18]。也就是说，在新西兰，在先秘密使用并不构成侵权抗辩的依据，但在先使用仍能够启动专利权无效程序。 [17: 	参见日本《专利法》第79条和大韩民国《专利法》第103条。]  [18: 	参见新西兰1953年《专利法》第41(1)(l)条。] 

根据该例外可允许的活动
.	关于在先使用例外所涵盖的活动范围，收到了以下意见。
.	对大多数成员国而言，一个人在申请日(或优先权日)之前“正在使用发明”或者“正在为使用发明做有效和认真的准备”就足够了[footnoteRef:19]。一些适用法律进一步提供了适用范围的信息，其总体规定，以下活动不被视为侵犯专利权，如“购买、建造或收购权利要求所述的主题”[footnoteRef:20]、对发明的“商业开发”[footnoteRef:21]或“商业利用”[footnoteRef:22]、“拥有作为专利主题的发明”[footnoteRef:23]、“创造和使用相似的技术方案”[footnoteRef:24]、“[制造]与所述发明相同的发明[……]并实施发明”[footnoteRef:25]、“利用专利领域的产品、方法或工序”[footnoteRef:26],[footnoteRef:27]。 [19: 	Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd. [1998] RPC 727一案中，上诉法院对联合王国《专利法》第64条规定的“有效而认真的准备”进行了分析。其认为，联合王国被告人出于可能随后在联合王国制造(但尚未作出决定)的目的将两次从美国进口的小样用于客户试用并非为侵权行为进行“有效的”准备，尽管这种做法是认真的。上诉法院认为，这不“足以表明认真的准备会导致最终结果所必需的效果”。]  [20: 	加拿大《专利法》第56条。]  [21: 	芬兰《专利法》第4条。]  [22: 	美国《专利法》第273条第35款允许第三方根据第282(b)条就专利发明进行抗辩，如果“(1)行为出于善意的某人在美利坚合众国将专利主题用于与内部商业使用或此种商业使用成果的实际公平出售或其他公平商业转让相关的商业用途”。]  [23: 	法国《知识产权法典》第L613-7条。]  [24: 	吉尔吉斯共和国《专利法》第14条。]  [25: 	日本《专利法》第79条。日本《专利法》第2(3)条对发明的“实施”定义如下：“(i)如果是产品发明(包括计算机程序等，以下同样适用)，其生产、使用、转让等(转让和租赁，产品是计算机程序等的情况下，包括以电子通信线的方式提供，以下同样适用)、出口或进口、或许诺转让等(包括以转让目的的显示等，以下同样适用)；(ii)如果是方法发明，其使用；以及(iii)如果是上一项中所述行为之外的生产一种产品的方法发明，对所述方法生产产品的使用、转让等、出口或进口、或许诺转让等行为”。]  [26: 	澳大利亚1990年《专利法》第119条。该条就在先使用例外相关的专利产品“利用”的具体含义作了进一步规定。其定义，“利用”包括：“(a)关于产品：(i)制造、租赁、出售或对产品加以处置；以及(ii)许诺制造、租赁、销售或对产品加以处置；以及(iii)产品的使用或进口；以及(iv)以上述(i)、(ii)或(iii)所述行为为目的储存产品；以及(b)关于方法或工艺：(i)使用方法或工艺；以及(ii)对于利用该方法或工艺所得产品的上述(a)(i)、(ii)、(iii)或(iv)所述的行为。”]  [27: 	此外，EAPO成员国根据“缔约国国内法”来定义术语“使用”。例如，乌克兰规定以下行为为使用一项发明：“(i)利用专利发明(实用新型)制造产品、通过互联网向市场提供产品、通过出售、进口(引进)并以其他方式使产品进入商业流通，以及为特定目的储存产品；(ii)利用专利保护的方法或提供方法在乌克兰使用，条件是提供方法的人应了解未经专利权人许可不得使用方法，或虑及环境，禁止使用该方法是显而易见的。”] 

.	大多数成员国规定在先使用例外包括使用发明的准备工作，但不是所有成员国都这么规定[footnoteRef:28]。用于说明此类工作的术语各不相同，意味着各国对例外范围的规定也有所不同。例如，各国适用的国内法中规定了如下措辞：“必要的准备工作”[footnoteRef:29]、“必要的准备”[footnoteRef:30]、“有效和认真的准备”[footnoteRef:31]、“真实和认真的准备”[footnoteRef:32]、“大量和认真的准备”[footnoteRef:33]、“大量的准备”[footnoteRef:34]、“必要的安排”[footnoteRef:35]、“实际的准备”‍[footnoteRef:36]、“为从事发明做准备”[footnoteRef:37]、以及“所需的准备”[footnoteRef:38]。在此方面，澳大利亚规定在先使用例外还包括一个“已采取明确措施(按照约定的或其他方式)”利用专利领域产品、方法或工艺的人的活动[footnoteRef:39]。荷兰规定，此类例外包括“为了在其业务或为其业务制造或应用而开始实施”[footnoteRef:40]。 [28: 	参见注解21。]  [29: 	如参见奥地利《专利法》第23条、阿塞拜疆共和国《专利法》第16(1)条以及中国《专利法》第69条。]  [30: 	如参见墨西哥《工业产权法》第22(iii)条以及拉脱维亚《专利法》第22条。]  [31: 	如参见不丹王国《工业产权法》第13(4)条、多米尼加共和国第20-00号《工业产权法》第31条、(中国)香港《专利条例》第83条、立陶宛《专利法》第29条、毛里求斯《专利、工业品外观设计和商标法》第21(4)(e)条、摩洛哥第17-97号《工业产权保护法》第55条、阿曼第67/2008号《工业产权法》第11(4)(a)(iv)条以及巴基斯坦《专利条例》第30(5)(d)条。]  [32: 	波斯尼亚和黑塞哥维纳《专利法》第74条以及克罗地亚《专利法》第64条。]  [33: 	乌克兰《专利法》第31条。]  [34: 	丹麦《专利法》(2009年1月28日第91号法)第4(1)条、芬兰《专利法》第4条以及波兰《工业产权法》第71条。]  [35: 	德国《专利法》第12条。]  [36: 	以色列第5727-1967号《专利法》第53条。]  [37: 	日本《专利法》第79条。]  [38: 	吉尔吉斯共和国《专利法》第14条。]  [39: 	澳大利亚1990年《专利法》第119条；同时也说明，如果优先权日前，该人：(a)已停止利用专利领域产品、方法或工艺(除暂时外)；或(b)已放弃利用专利领域产品、方法或工艺的措施(除暂时外)，该例外不适用。]  [40: 	荷兰1995年《专利法》第55(1)条。] 

诚信使用
.	此外，许多成员国的适用法律明确规定，先用者以“诚信”或“善意”开展的活动属于该例外的范围[footnoteRef:41]。西班牙在答复中解释说，对先用者要求诚信，意味着“在先使用权利的受益人必须是在专利权人之前实施与专利权人相同发明的第三方，其与专利权人没有关联或联系且对发明保密。如果发明被盗用或[……]发明的知识被不当获取，那么就不属于诚信范围。”波兰在答复中指出，“使用者的诚信或者来源于独立于专利持有人推出相同的发明，或者来源于使用者相信自己可以随意使用某项既定的技术方案。”俄罗斯联邦在答复中解释说，“任何使用都必须是善意的，即使用技术方案的人既不知悉也应不曾知悉要求保护的技术方案的必要技术特征。”日本《专利法》也规定，先用者应“不知悉专利申请所要求保护的发明内容”。 [41: 	如参见奥地利《专利法》第23条、不丹王国《工业产权法》第13(4)条、阿塞拜疆共和国《专利法》第16(1)条、波斯尼亚和黑塞哥维纳《专利法》第74条、巴西第9.279号法第45条、卡塔尔2006年第30号法令第10条、圣多美和普林西比第4/2001号法第8.4(d)和8.5条、塞尔维亚《专利法》第23条以及斯洛伐克《专利法》第17(1)条。] 

.	此外，在规定先用者活动独立性的同时，一些成员国的适用法律还明确规定，如果从申请人或专利权人处获悉专利发明的知识，那么不适用该例外。例如，荷兰规定，先用者应“继续有权从事NPA 1995第53(1)条所规定的行为，该权利基于在先使用，除非他的知识是来自申请人已经制造或应用的物质或来自申请人的说明书、附图或模型”。美利坚合众国规定，“如果抗辩的主题从专利权人或者与专利权人有契约关系的人获得，则不得主张本节所述的抗辩”。
.	此外，瑞典规定在先使用的条件是“利用不构成对申请人或其后继者的明显滥用。”葡萄牙规定，“如果知识的获得源于对专利权人实施非法或不道德的行为”，那么该例外不适用。
在先使用例外和宽限期
.	根据上文，一些国内法明确规定了在先使用例外和宽限期规定之间的关系[footnoteRef:42]。例如，澳大利亚《专利法》第119(3)条规定，在先使用例外“不适用于一人从专利权人或专利权人后继者专利发明中得来的产品、方法或工艺”，但是该规定还指出，上述内容不适用于以下情况：“一人根据已公开的信息得来的产品、方法或工艺：(a)得到或经专利权人或专利权人后继者的同意；以及(b)通过在第24(1)(a)条所规定条件下公开会使用发明”。换言之，澳大利亚第119(3)条可将在先使用例外适用于由专利权人或后继者的公开披露，这一情形属于宽限期规定的范围。 [42: 	尽管各国/各地区法律对宽限期规定的范围各不相同，但总体上，此类规定允许在判定新颖性时不考虑申请人或其后继者所作的披露，条件是如果这种披露发生在申请日或优先权日之前的某段时期内(一般而言为六个月或一年)。] 

.	不同于上述规定，巴西第9.279号法第45(2)条规定，在先使用例外“不应适用于根据第12条通过披露获得专利主题知识的人，条件是该申请已在披露一年内提出”。类似地，德国《专利法》第12条规定，“[……]如果申请人或其后继者在申请专利前向其他人披露了该发明，如果专利得到授权后，其保留其权利，那么由于此类披露而知悉该发明的人无法根据第1款规定[footnoteRef:43]来采取其曾在披露后6个月内所采取的措施。”但是，美利坚合众国规定，如果有效使用了宽限期，那么就能根据在先商业使用主张抗辩，条件是如果此类使用是在根据宽限期规定所作的公开披露前至少一年内发生的[footnoteRef:44]。 [43: 	德国《专利法》第12条第1款规定：“(1)专利不应反对在申请提交时已经开始在德国使用该发明的人或已经为此种使用做好必要准备的人。”]  [44: 	参见本文件第35段。] 

举证责任
.	一些适用法律明确规定了哪一方承担举证责任。美利坚合众国规定，“根据本条款主张抗辩者应有责任通过明确和有说服力的证据进行辩护”。类似地，葡萄牙规定，采取在先使用者“负有举证责任”。但是，斯洛伐克规定，举证责任被减轻为“尽管有疑问，但是在先使用者的行为也应被视为诚信行为，除非有相反的证明”。匈牙利规定，除非能证明在先使用是基于产生了专利产品的创造性活动，否则先用者被认为是善意使用者。
有权使用该例外的其他人
.	关于日本和大韩民国的适用法律所规定的在先使用例外能够涵盖哪些人和/或法律实体的详细信息。这些法律规定，在先使用例外的范围不仅可扩展到不知悉专利申请要求保护的发明内容而做出与所述发明相同的发明的人的活动，还可扩展到从此类人处知悉该发明并在专利申请提交之时已在这些国家实施该发明或准备实施该发明的人。在此方面，美利坚合众国的适用法律规定：“只可由开展或指导开展(a)款所规定商业使用的人来主张根据本节所述的抗辩，或由控制该人或由该人控制或与该人共同受到控制的实体来主张”。
业务范围的扩展
.	许多成员国的适用法律规定，在先使用例外不允许在相关日期后扩大其业务范围。例如，中国规定，在先使用例外允许“在原有范围内”继续制造产品或使用方法。芬兰规定，先用者可继续对发明进行商业利用，“条件是维持此类在先利用的总体性质[……]”。吉尔吉斯共和国规定，先用者“在不扩大此类使用的范围的情况下”有权免费使用专利发明。俄罗斯联邦规定，先用者应有权继续其活动，“条件是不得扩大其范围”。越南规定，先用者“在使用范围和使用量的范围内”可继续使用专利发明。瑞典规定，先用者“在保持使用总体特征的同时”可继续其使用。
.	在此方面，巴西规定，先用者可“在先前形式和条件下免费”继续其使用。类似地，萨尔瓦多规定，先用者“应有权如往常那样继续制造产品或使用工艺”。西班牙规定，先用者可继续“以相同的方式或按照在此之前已做好的准备或针对准备工作开展的形式来实施发明。但是，这两种情况都限于此类实施得到充分地开展，以满足企业的合理需求”。圣多美和普林西比规定，先用者的行为“在其性质或目的上不应与有效在先使用或计划在先使用不同。”类似地，摩洛哥规定，专利所赋予的权利不应扩展到先用者的行为，“条件是此类行为在性质或目的上不与有效或与其在先使用不同”。
.	但是，美利坚合众国规定，“本节中先用者提出的抗辩不是所涉专利全部权利要求中的一般性许可，而只涉及本节所认定的商业性使用确定发生的特定专利主题，除非对专利主题使用量的变化、不会对有关专利主题构成额外侵权的对所主张保护专利主题的改进也可以进行辩护”。联合王国上诉法院对在该国在先使用例外的范围作出判决[footnoteRef:45]，并表示，《专利法》第64条所规定的针对先用者的保护并不严格限于与在优先权日之前所做相同的那些行为，还规定“既无权制造任何产品，也无权扩展到其他产品”。上诉法院支持专利法院的裁决，认为“如果受保护的行为必须与现有技术完全相同(无论其含义如何)，那么本节所规定的保护则是虚无缥缈的。本节意在提供切实的保护，从而使一方能够基本上继续开展其之前的行为”。 [45: 	Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd. [1998] RPC 727] 

放弃在先使用
.	此外，一些法律还规定了例外范围的其他一些限制。例如，美利坚合众国明确规定先前使用例外随着放弃使用而终止，指出“放弃商业使用(本节认定的)专利主题的人，在为本节所述的放弃使用之日或之后的行为进行辩护时，不得以该放弃日前从事的活动为依据”。类似地，澳大利亚规定，如果“在优先权日前，该人：(a)已停止利用专利领域产品、方法或工艺(除暂时外)；或(b)已放弃利用专利领域产品、方法或工艺的措施(除暂时外)”，在先使用例外不适用。
规定在先使用例外的日期
.	关于确定在先使用例外的日期，一些成员国指申请日，一些成员国指的是优先权日，而其他一些成员国则两者都有提及。美利坚合众国规定，如果“商业使用的日期发生在申请日前至少一年”或在以下两者中更早之一之前——“(A)要求保护发明的有效申请日”；或“(B)要求保护发明以例外认定的方式由第102(b)节规定的现有技术进行公开披露之日”，那么该人有权基于在先商业使用进行辩护[footnoteRef:46]。澳大利亚《专利法》规定，该法律所规定的在先使用活动应“在相关申请的优先权日之前”发生‍[footnoteRef:47]。 [46: 	《美国专利法》第273节第35条。]  [47: 	《澳大利亚专利法》第119条。] 

转让和/或许可
.	关于先用权的转让或许可，大多数成员国和EAPO都允许先用者将其先用权转让给第三方。其中一些成员国明确规定，该权利只可被转让，不能被许可。但是，巴基斯坦规定，先用权可以被许可和/或转让[footnoteRef:48]。其他成员国则规定，既不能转让先用权，也不能许可先用权[footnoteRef:49]。 [48: 	巴基斯坦在其答复中解释说，2000年《专利条例》(2002年修正)并未明确规定先用权许可或转让的条件，《专利条例》第55(4)条规定的专利权转让和许可的一般性条件可适用于先用者。]  [49: 	这些成员国为：阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、加拿大、捷克共和国、朝鲜人民民主主义共和国、马达加斯加、墨西哥和乌干达。] 

.	在允许转让和/或许可先用权的大多数国家，在此类使用已经发生的情况下，条件是先用权须随业务一起转让[footnoteRef:50]。在此方面，美国《专利法》第273节规定，“除了向专利权人转让，主张本节所述抗辩的权利不应被许可或转让给他人，除非出于与抗辩相关的整个企业或业务流程的其他原因善意转让某一从属部分”。巴西规定，先用权“只可通过转让或租赁形式与开展业务或与专利主题的使用直接相关的部分一起进行转让”。罗马尼亚法律允许转让先用权，但是此类转让限于转让和遗产继承。大韩民国规定，在先用者对专利权有非独占许可的情况下，“未经专利权人同意”，不可对此类许可进行转让，除非是与其业务一起或通过遗产或其他继承进行的转让。类似地，日本规定，只有在以下情况下，才能够转让非独占许可：(i)涉及从事相关发明的业务也一并被转让；(ii)获得专利权人同意(或在对来源于独占许可的非独占许可的情况下，则获得专利权人和独占被许可人同意)；或(iii)转让是由于包括遗产在内的继承而进行。此外，一些国家规定，这种转让限于“使用者生存期间”或“当事人在世时”或通过“遗产或法定”继承与其企业或业务一起进行[footnoteRef:51]。 [50: 	例如其中一些法律规定，转让须与“该部分业务”、“与抗辩相关的整个企业或业务”、“生产单位”、“企业或业务惯例”、“其原创或拟将付诸利用之企业”、“转让某企业或其一部分的所有权”、“付诸使用之企业机构”、“企业或其活动，或与该部分之企业或其活动”、“工作流程和生产厂”或“开展或计划开展此种生产或使用所在的公司或部门”一同转让。]  [51: 	例如摩尔多瓦共和国和瑞士。] 

.	此外，联合王国针对过世时可以转让或过户的个人先用权和只有在机构解体时才能过户的企业机构的先用权进行了区分。保加利亚规定，先用权可与产生此类权利的企业一同转让并加以实施，“但限于该企业之外此类使用的量不得增长”。
在先使用应发生所在地
.	许多成员国的适用法律明确规定，在先使用活动必须在例外规定所涵盖的这些相应国家的境内进行[footnoteRef:52]。但是，其他一些成员国的法律在此方面则并未有明确规定，同时也未提及任何国家[footnoteRef:53]。菲律宾规定，先用者有权“在专利生效的领土范围内”继续其使用。 [52: 	例如阿尔巴尼亚、亚美尼亚、澳大利亚、阿塞拜疆、不丹、克罗地亚、法国、德国、(中国)香港、日本、吉尔吉斯共和国、荷兰和西班牙。]  [53: 	例如加拿大、中国、多米尼加共和国和意大利的适用法律。] 

酬  金
.	大多数成员国无酬金规定，例如，称使用者“保留进一步非有偿使用的权利”或“侵权例外是绝对的且与合理酬金无关”，或“免费”[footnoteRef:54]。然而，一些成员国做出澄清，表示只有“在现有范围内”或不会“扩大先用范围”的情况下才适用非有偿使用原则[footnoteRef:55],[footnoteRef:56]。 [54: 	如参见亚美尼亚、澳大利亚和俄罗斯联邦。]  [55: 	如参见中国和吉尔吉斯共和国。]  [56: 	荷兰在其答复中澄清，根据荷兰《专利法》第53(6)条规定，如果第三方在“申请日或优先权日后且专利授权前”使用要求保护的发明，“专利权人可要求合理的补偿金”。] 

在专利无效或驳回后、恢复或授权前的在先使用
.	此外，一些成员国规定，如果第三方在专利无效或驳回后且专利恢复或授权前，已经在使用专利发明或已为此类使用进行了认真的准备，那么在先使用例外适用于此种情形[footnoteRef:57]。各个司法管辖区针对这类例外赋予了不同的权利，如“随后使用”或“稍后使用”或“进一步使用”或“临时使用”的权利。许多成员国的适用法律规定，此类使用者开展活动是出于“诚信”或“善意”则属于该例外的范围[footnoteRef:58]。此外，关于何时适用此类例外的情况和时限的具体规定，成员国的法律规定各不相同，如“在恢复被驳回专利的时限届满后或最终作出驳回决定或专利已失效后但作出此类公告之前”[footnoteRef:59]或“如果保护权利被驳回、失效、届满或无效并被授予恢复[……]保护权利失效后且正式授予恢复公告日之前或不晚于登记簿请求日，在不晚于主管局收到请求之日的所有情况下[……]”[footnoteRef:60]或“从专利无效之日起[……]直到其恢复”[footnoteRef:61]或“专利保护失效声明和专利恢复之间的时期”[footnoteRef:62]，“权利丧失或救济手段和恢复到先前情形之间的时期”[footnoteRef:63]，或“自相关专利失效之日起六个月期间届满到提出恢复申请日之间”[footnoteRef:64]。 [57: 	明确规定这类例外和/或限制的成员国为亚美尼亚、澳大利亚、奥地利、保加利亚、芬兰、格鲁吉亚、匈牙利、以色列、日本、拉脱维亚、荷兰、挪威、巴基斯坦、葡萄牙、摩尔多瓦共和国、罗马尼亚、俄罗斯联邦、塞尔维亚、斯洛伐克、南非、西班牙、斯里兰卡、联合王国、越南和塔吉克斯坦。]  [58: 	如参见亚美尼亚、芬兰、格鲁吉亚、拉脱维亚、罗马尼亚、斯洛伐克共和国、西班牙和瑞典。]  [59: 	芬兰《专利法》第71c条。]  [60: 	奥地利《专利法》第136条。]  [61: 	格鲁吉亚《专利法》第55条。]  [62: 	匈牙利1995年第XXXIII号法第21条。]  [63: 	荷兰1995年《专利法》第23(5)条。]  [64: 	巴基斯坦2000年《专利条例》第45(5)条。] 

.	在一些适用法律中进一步规定了此类例外的范围的具体内容。亚美尼亚、摩尔多瓦共和国和俄罗斯联邦分别规定，“在不超出适用范围的情况下”、“在现有使用量的范围内”或“条件是此类使用的范围不得扩大”，才允许此类使用。奥地利规定，此类人员应有权出于“其本人工场的业务或他人工场的业务”需求利用专利主题。类似地，塞尔维亚《专利法》规定，此类先用者有权“出于在其本人生产工厂中的生产目的或在任何其他人的工厂中为其自身需求的生产目的而继续利用该发明”。芬兰规定，此类先用者可继续利用该发明，条件是“其维持该种利用的一般性质”[footnoteRef:65]且其应已开始“商业”利用发明并“在其国家”采用该例外。罗马尼亚规定，此类先用者可“在与权利恢复公布之日相同的范围内”继续利用发明。 [65: 	类似地，瑞典规定，先用者可在“保留利用的总体特征的同时”继续利用该发明。] 

.	一些成员国规定，此类权利只可与业务一起被过户，例如其规定，“本权利只可与业务一起继承或出售”[footnoteRef:66]、“本权利只可与企业一起转让”[footnoteRef:67]、“权利[……]只可与其原创或拟将付诸利用之业务一起向他人转让”、或“除非与使用发明的业务一起，否则利用发明的权利[……]不能通过遗产来转让、发展或过户”[footnoteRef:68]。与此不同的是，俄罗斯联邦规定，之后使用的权利“不可与企业一起向他人转‍让”。 [66: 	奥地利《专利法》第136条。]  [67: 	格鲁吉亚《专利法》第53条。]  [68: 	以色列第5727-1967号《专利法》第63条。] 

.	此外，如果第三方在专利无效或驳回后且专利恢复或授权前，已经在使用专利发明或已为此类使用进行了认真的准备，一些成员国规定了在这种情况下多种不同的救济。例如，南非规定，权利得到恢复的专利权人不能针对“在专利续展费到期之日起六个月期间失效后且在专利恢复申请公告之日前”“使用”[footnoteRef:69]专利发明的任何人提起诉讼或向其要求赔偿。如果第三方在此期间投入了资金、时间或人力来从事、使用、实施、许诺处置、处置或进口该发明，他可向局长申请“为此投入的资金、时间或人力方面的补偿”。尽管补偿金额不是作为债务或赔偿金那样可偿还的，如果在局长规定的时间期限内未支付的话，那么专利将失效。 [69: 	南非1978年第57号《专利法》第48(1)条所规定的“使用”。] 

.	澳大利亚规定，如果一件申请或专利在某些情况下失效但通过授予延长期限而恢复了权利，那么可适用特别规定允许第三方向专利局长申请一项继续利用发明的许可。申请人必须表明其已采取了明确措施使其能够获得或利用由一件申请或专利失效而得的发明[footnoteRef:70]。日本规定，如果第三方在不知悉的情况下在专利无效后且恢复前在日本已经从事了该发明或为此类使用进行了准备，且如果第三方在无效的专利有效期延长注册得到恢复之前已经进行了此类使用，那么该第三方可获得专利权的非独占许‍可[footnoteRef:71]。 [70: 	如参见澳大利亚《专利法》第223(9)条。局长根据具体情况来决定此类许可的时限(22.21(5))，但该许可是免费的(参见HRC PROJECT DESIGN PTY LTD v. ORFORD PTY LTD [1997] APO 12)。]  [71: 	日本《专利法》第176条。此外，根据日本《专利法》第79条之二第1款规定，如果根据第74(1)条，一人已获专利权、专利权独占许可、或在专利权转让登记时已有的专利权非独占许可或独占许可，且在此类专利权转让登记之前在日本开展业务期间已在从事该发明，或为其业务已做准备，且并不知悉该专利符合第123(1)(ii)条的规定或第123(1)(vi)条的规定，那么可授予其非独占许可。此外，根据日本《专利法》第80(1)条，如果一人在专利无效审判请求登记之前在日本从事一项发明来开展业务或准备开展此类业务，且不知悉该专利符合第123(1)条的规定，如果其满足以下任何一项规定，其应获得在无效专利权或在无效之时已有独占许可方面的非独占许可，但仅限发明以及所开展或准备的此类业务的范围：(i)在相同发明授予两项或更多专利中之一已被无效的情况下，其是原始专利权人；(ii)在一件专利已被无效后，向有权获得专利的人就相同发明授予了一项专利；在此情况下，其是原始专利权人；以及(iii)第(i)和第(ii)项中所指情况下，专利无效审判请求登记时，一人已有关于即将无效的专利权的独占许可、或根据第99(1)条规定生效的关于专利权或专利权独占许可的非独占许可。大韩民国《专利法》第104(1)条也有类似的规定。] 

实施挑战
.	大多数成员国认为，例外适用的法律框架足以满足所寻求的目标[footnoteRef:72]，因此不需要加以修订[footnoteRef:73]。萨尔瓦多计划在中期对其法律进行修订。新西兰正对《专利法》进行修订，以引入明确的在先使用规定[footnoteRef:74]。 [72: 	明确表示在先使用例外的适用法律框架能够满足所寻求目标的成员国和地区组织为：阿尔及利亚、波斯尼亚和黑塞哥维纳、中国、哥斯达黎加、捷克共和国、丹麦、(中国)香港、匈牙利、马达加斯加、摩洛哥、挪威、巴基斯坦、摩尔多瓦共和国、俄罗斯联邦、圣多美和普林西比、联合王国以及EAPO。]  [73: 	答复说不会对其法律进行修订的成员国为：澳大利亚、加拿大、多米尼加共和国、法国、以色列、日本、拉脱维亚、墨西哥、秘鲁、波兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士和土耳其。]  [74: 	2008专利法案于2013年9月13日得到皇家批准，并成为2013年《专利法》。第146节规定了在先使用例外。] 

.	大多数成员国在本国实际实施该例外方面并未遇到过任何挑战。只有俄罗斯联邦强调说，权利人在申请日之前但在宽限期内通过公开披露其发明可能会面临挑战。其解释说，如果根据宽限期期间披露的信息，第三方在申请日前便开始使用相同的发明，那么权利人就会在证明所述第三方并非是合法的“先用者”时面临实际困难。如果足以破坏其发明新颖性的证据会影响质疑先用权的专利申请人，那么又会产生另一个问题。

[文件完]
image1.jpeg
WIPO
i 52
&1 iR 7= 4%
48 40

-7\




