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引言 

 

专利侵权案件中, 等同原则是对专利权利要求字面意义的扩张, 

为专利权人提供了更为切实有效的法律保护, 对于鼓励技术创

新起到积极的作用; 然而, 专利制度本身需要确保专利权的保护

范围具有足够的法律确定性和可预见性, 不能因等同原则的滥

用而损害社会公众的利益。因此, 等同原则的适用需要兼顾专利

权人和社会公众利益的平衡, 禁止反悔原则在某种程度上是对

等同原则适用的一种制约。笔者以团队经办的案件为例, 对专利

侵权案件中禁止反悔原则与等同原则的适用作以下分析。 

 

案例介绍 

 

委托方甲是共享充电宝领域的开创者, 拥有近 200件该领域专利。

面对巨大的市场需求, 在资本的驱使下, 模仿甲的运营模式和产

品的主体大量出现, 不断侵占甲的市场份额, 使甲遭受了巨大的

经济损失。甲对众多模仿者之一的乙发起专利侵权诉讼, 乙对涉

案专利提起了专利无效宣告。甲在专利无效宣告程序中对权利要

求进行了主动修改, 将部分从属权利要求的技术特征(如“转动摆

杆”)加入到原独立权利要求中, 并在专利侵权诉讼中主张被控侵

权产品的“圆形凸片”与“转动摆杆”构成等同, 乙方则认为甲在专

利无效宣告程序中对权利要求进行了限缩性修改, 应当适用禁

止反悔原则, 并声称依据的是最高人民法院(2010)民申字第 870

号民事裁定书(以下简称“870 号裁定”)。 
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法律适用分析 

 

虽然乙方在庭审中强调甲方不能主张等同侵权, 但经过笔者对相关法律法规及判例的研究, 发现乙方所

主张的抗辩事由缺乏相应的法律依据。 

 

首先, 根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权司法解释(一)》(以下简称“司法解释(一)”)第六条: “专

利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中, 通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放

弃的技术方案, 权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的, 人民法院不予支持。”这

是禁止反悔原则确立的依据, 其目的主要是为了避免专利权人在专利授权或无效宣告程序中, 为了获得

授权或维持专利权有效, 对专利保护范围进行了限缩, 但是在专利侵权程序中, 却否认进行了限缩而主张

更大的保护范围, 从而发生“两头得利”的情形。所谓“放弃的技术方案”应该是原本可以包含在专利保

护范围内, 却因申请人或专利权人的修改或意见陈述而被排除在保护范围之外的技术方案。而甲在专利无

效宣告程序中仅对专利保护范围进行了限缩, 在权利要求及意见陈述中并没有放弃任何技术方案或技术

特征, 由此可见, 乙主张甲在专利无效宣告程序中进行限缩性修改后的权利要求应当适用禁止反悔原则

明显与法律规定不符。 

 

其次, 根据“司法解释(一)”第三条第一款规定: “人民法院对于权利要求, 可以运用说明书及附图、权利

要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书中对权利要求用语有特别界定的, 从其特别界

定。”最高院确立了专利申请文件和审查文档作为内部证据, 对权利要求产生解释的作用。而在专利审查

或专利无效宣告过程中, 申请人为了克服权利要求缺乏创造性的问题, 在修改权利要求过程中增加新的

技术特征, 并主张修改后的技术方案与对比文件相比是非显而易见的, 属于最常见的情形。虽然在权利要

求中增加技术特征会进一步限缩专利权的保护范围, 但在没有其他证据证明权利人通过修改或者意见陈

述“放弃”特定技术方案的情况下, 不能仅仅由于在权利要求中增加技术特征、导致权利要求的保护范围

进一步限缩, 就认定专权利人“放弃”了与该技术特征等同的其他所有技术特征, 不能再就增加的技术特

征主张适用等同原则。如此, 会导致以增加技术特征的方式修改的权利要求的保护范围受到过度限制, 被

诉侵权人极易通过技术特征的修改、替换来规避侵权, 导致专权利人的利益被过分削减。这样既与禁止反

悔原则的本意不符, 也与专利法保护专利权人的合法权益、鼓励发明创造的立法目的不相适应。 

 

最后, 需要明确的是何种限制或放弃(即何种修改或意见陈述)会导致禁止反悔原则的适用, 根据北京高级

人民法院发布的《专利侵权判定指南》第 62 条第 1 款的规定: “专利申请人或专利权人限制或者部分放

弃的保护范围, 应当是基于克服缺乏新颖性或创造性、缺少必要技术特征和权利要求得不到说明书的支持

以及说明书未充分公开等不能获得授权的实质性缺陷的需要。”由此可见, , 只有为了满足实质性授权条

件而放弃的技术方案才不允许通过等同原则重新纳入到保护范围中。而乙方强调的 870 号裁定, 实际上

是因实益公司在无效宣告程序中已经放弃了用电动机作为驱动装置的技术方案, 因此实益公司不能将采

用电动机这一驱动方式在侵权诉讼中重新纳入专利权的保护范围, 应当适用禁止反悔原则。而不应适用禁

止反悔原则的案例包括浙江福瑞德化工有限公司与天津联力化工有限公司侵害发明专利权纠纷案(案号: 
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(2018)最高法民再 387 号, 以下简称“387 号案”), 最高人民法院认为该案专利权人进行限缩性修改后的

技术特征不适用禁止反悔原则。即, 387 号案的裁判观点是: 不能仅仅因权利人在权利要求中增加技术特

征、导致权利要求的保护范围进一步限缩, 就认定权利人“放弃”了与该技术特征等同的其他所有技术特

征。 

 

结论 

 

综上所述, 甲在专利无效宣告程序中对权利要求限缩性的修改, 并未放弃相关技术特征, 因此, 乙认为甲

在专利无效宣告程序中进行限缩性修改后权利要求应当适用禁止反悔原则与法律规定相悖。此外, 通过法

律规定及最高院的裁判要旨可以看出, 禁止反悔原则与等同原则在一定程度上是相互限制的关系, 但其

本质都在追求专利权人利益与社会公共利益的均衡, 并最终保障专利法对于激励创新功能的实现。 
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