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中国国家知识产权局 

专利管理司 收： 

 

关于对《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引（征求意见稿）》 

提出意见书事宜 

 

 

 

  我们日本辨理士会是在日本国内由一万多名知识产权专业的辨理士（专利商

标代理人）组成的行业团体。 

 

  我会谨对国家知识产权局于２０１３年９月２６日公布的《专利侵权判定标

准和假冒专利行为认定标准指引（征求意见稿）》提出本意见书，希望贵局能够

对下列几项内容予以研究。 

 

 

 

１．我们认为，有关专利侵权的判定标准中，应将“斟酌说明书（发明的详细说

明）的内容”以及“斟酌包括发明主题（subject matter）的变更在内的申请案卷的

内容”等项目放入《第２章 发明、实用新型专利侵权判定》中，并将其作为一

个判定标准在本章中另设一项加以说明。 

  虽然这一点已在第一编‐第１章‐第１节‐４．专利权的保护范围与权利要

求限定的范围中或在第２节‐１．权利要求的解释和４．权利要求解释的规则中

有所提及，但是，我们认为除了《第１章 发明、实用新型专利权保护范围的确

定》之外，最好在《第２章 发明、实用新型专利侵权判定》的标准中也对此另

作规定，这样将更能明确说明侵权与否的判定标准，有利于当事人予以应对。 

 

２．关于对“变劣发明”的解释 

  在《第一编发明、实用新型专利侵权判定》第 2章 发明、实用新型专利侵权

判定 第 2节 专利侵权判定的方式与原则 2.全面覆盖原则中所提到的“专利权

人所持变劣发明也构成侵权的观点虽然有一定的合理性，但本质上削弱了权利要

求的公示作用，不应得到支持。因此，如果被控侵权技术方案与专利权利要求相

比，因缺少某些技术特征而带来一定的功能缺失或者技术效果变劣，则应当认定
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被控侵权技术方案已经与专利权利要求有了明显区别，不会对专利权人的合法权

益造成实质性损害，不应认定这种变劣发明侵犯了专利权。”的下线部分有可能

引起误解，我们认为最好将其删除掉。 

 

３．对“产品（物品）”判断是否相同或者相近的问题 

  关于在《第二编 外观设计专利侵权判定》第 2章 外观设计专利侵权判定 第

3 节 相同或相近种类产品中所提到的“判断被控侵权产品是否与涉案专利构成相

同或近似，首先要判断相关产品在种类上是否相同或者相近。其判断依据是产品

的用途（产品应用的方面、范围）。”，我们认为应将其改为“判断被控侵权产

品是否与涉案专利构成相同或近似，首先要判断相关产品在种类上是否相同或者

相近。其判断依据是产品的用途（产品应用的方面、范围）和功能。”。 

  比如，自来水笔和铅笔虽然在写字这一点上用途相同，但另一方面，自来水

笔具有使墨水从笔尖渗出而附着于纸上的功能，与此相比，铅笔则具有笔尖石墨

粉碎在纸上显色的功能，两者功能不相同。因此，两者也许属于相近产品（物品）

但不会属于相同产品（物品）。 

  也就是说，如果只按照产品（物品）的用途来予以判断的话，有可能将本来

不属于相同产品（物品）的产品（物品）误判为相同产品（物品）。 

  这里所述“物品的功能”是指该物品所发挥的技术方面的作用、效果（以下

称“物品的技术性功能”），而不包括心理或视觉上的功能，如形状、图案或色

彩或者这些的组合所发挥的“审美效果”。 

  同样地，1. 相同种类的产品中的“相同种类的产品是指产品用途完全相同的

产品。”应改为“相同种类的产品是指产品用途和功能完全相同的产品。”。 

  还有，同样地，2. 相近种类的产品中的“相近种类的产品是指用途相近的产

品。”应改为“相近种类的产品是指用途和功能相近的产品。”。 

以上 
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