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基于专利检索的法律权利尽职调查
专利文献部   董小灵

摘要：专利法律关系的确认是专利尽职调查活动的重要组成部分，准确确认

专利法律权利，有效防范专利法律风险成为专利尽职调查实践亟待解决的问

题。及时、全面、客观的专利信息是专利尽职调查活动中确认专利法律权利

的基础，运用四步骤的专利检索方法全面收集目标专利的必要信息，摸清目

标专利的基本法律状况，识别目标专利的法律风险，实现对目标专利相关法

律关系的全方位确认，为企业专利资产的科学运营提供重要的法律参考依据。
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一、引言

专利是一种无形资产，已逐步成为企

业核心价值中越来越重要的组成部分。企

业通过对专利资产的科学运营实现技术优

势向竞争优势的转变，使企业能够保有持

久的市场竞争能力。企业在专利资产运营

过程中主要面临两类潜在的专利风险：一

是法律风险，专利法律权利的稳定性问题；

二是价值风险，专利价值的明晰性问题。

专利尽职调查正是企业专利资产运营中规

避专利法律风险的重要“安全阀”[1]。在

专利尽职调查现行实践中，重视对专利价

值的数字估算，建立了不同的方法与模型

实施专利价值的评估 [2,3,4]，却往往会忽视

对专利法律权利的确认，也缺乏具体的途

径验证专利法律权利。 因此，准确确认

专利法律权利，有效防范专利法律风险成

为专利尽职调查实践亟待解决的问题。

及时、全面、客观的专利信息是专

利尽职调查活动中确认专利法律权利的基

础，通过对目标专利全方位的检索，收集

目标专利必要充足的相关信息，摸清目标

专利的基本法律状况，识别目标专利的法

律风险，从而为企业专利资产的科学运营

提供重要的法律参考依据。因此，专利检
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索是专利尽职调查实践中确认专利法律权

利的有效途径。

二、专利法律权利的调查内容

专利尽职调查就是对专利资产状况所

进行的确认与证实活动 [5]。专利法律权利

是专利资产状况的重要组成部分，专利法

律权利的尽职调查就是要对专利法律权利

进行必要的确认，以规避潜在的法律风险，

主要包括三个方面的内容 [6] ：一是确定专

利法律权利的权属关系；二是确定专利法

律权利的有效效力；三是确定专利法律权

利的自由运作。

（一）专利法律权利的权属关系

专利法律权利的权属关系调查就是要

明确专利所有权的合法归属，重点要捋清

专利所有权两个方面的权属关系。一是专

利权的地域归属。由于专利制度的地域性

特征，所以专利申请人对一项技术方案的

申请保护策略直接导致技术方案的专利权

地域保护范围的不确定性。由此可见，确

定技术方案的专利权地域管辖范围是进行

专利法律权利尽职调查的必要前提与基

础。二是专利权的权利归属。专利所有权

的权利归属决定了专利权人对专利的处分

权利。 一般而言 , 专利所有权表现为三

种基本形式：独家占有、共同占有与第三

方（企业雇员、独立合同方和其他第三方）[7]

占有。不同专利所有权表现形式意味着专

利权人对专利拥有不同的处分权利。此外，

还要充分调查专利权人与发明人等利益相

关方之间相关关系。

（二）专利法律权利的有效效力

专利法律权利的有效效力调查就是要

明确专利权的长期合法存续。衡量专利法

律权利的有效效力要重点调查两个方面内

容：一是形式有效，专利权满足法律程序

要件或者相关要求而维持有效。举例而言，

专利授权后，需要及时按照相关费用缴纳

要求才能够维持专利权的有效。二是实质

有效，再度确认专利有效保护范围的新颖

性和非显而易见性。通过对目标专利有效

保护范围的评估，重新评价其相对于现有

技术的区别，客观审核目标专利的新颖性

与创造性。

（三）专利法律权利的自由运作

专利法律权利的自由运作调查就是确

认自由使用目标专利的技术而不侵犯第三

方专利权 [5]。专利权是一种阻止别人使用

其专利的权利，而不是一种自由任意使用

的权利，也就是说专利权人拥有某项技术

的专利权，不代表其能自由地、不受限制

地使用该技术，其技术仍有可能落入其他

专利的保护范围 [8]。因此，通过对专利法

律权利的自由运作调查，确认目标专利未

落入他人的专利保护范围，不受他人专利

权的限制，能够自由使用，从而保障目标

专利的可执行性，有效降低交易风险。

三、专利法律权利调查的检索实践

专利法律权利调查活动本身就是反

复、耗时与昂贵的过程，全面掌握专利法

律权利的调查内容则需要足够的专利信息

作为支撑，而专利检索正是获取专利信息

的有效途径之一，因此，树立最佳的专利
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检索实践成为专利法律权利调查的高效率

低成本方法。

（一）专利族检索 

专利族检索用来查明技术方案的专利

保护地域范围，明确技术方案的专利权司

法管辖地域，是专利法律权利调查检索实

践的起点。专利族检索关键在于如何保证

确定专利族成员，在专利族检索实践过程

中要重点把握两个方面内容：一是准确理

解不同种类专利族定义的差异。尽管 WIPO

《工业产权信息与文献手册》给出 6 种专

利族的定义，但是数据库商出于数据处理

便利 [9] 对专利族定义进行必要调整，这样

直接导致各个专利族数据库对于专利族的

规定不尽相同。因此，进行专利族检索需

要合理选择相关专利族数据库。二是重点

关注未主张优先权。优先权是专利族构建

的基础，巴黎公约优先权 12 个月期限之

外提交的专利虽然具有相同申请人并且涵

盖相同技术内容 [10]，却有可能无法归入相

关专利族。因此，需要通过发明人姓名或

者标题关键词在各国网站进行必要的补充

检索。

（二）专利法律状态检索

专利法律状态检索是通过调查一项

专利或者专利申请的法律活动状态，确定

该项专利或专利申请的权利归属与权利维

持。运用各国专利机构在线法律状态数据

库可以初步检索专利或专利申请的法律状

态，但是要准确确定专利或专利申请的法

律状态应当以各国专利公报以及专利状态

登记簿记载内容为准 [11]。在专利法律状

态检索实践过程中要重点把握三个方面内

容：一是专利期限的计算，判断专利技术

有效期是否届满成为公有技术。在不同国

家，专利制度与审批程序不同有可能造成

专利期限的差异。譬如美国发明专利的保

护期限一般为 20 年，但申请日期、修正

证明、限期放弃书、抵触申请、侵权决议、

专利期限延长等多个因素都会造成美国发

明专利保护期限有可能长于或者短于20年
[12]。二是专利维持费的缴纳。专利维持费

是专利权人为维持专利权的效力在特定时

间内向专利审批机关缴纳的费用，不同国

家对专利维持费的缴纳有不同规定。譬如

美国专利维持费是在专利授权后的3.5年、

7.5 年与 11.5 年，窗口期（每个应付日期

之前 6 个月期限）支付专利维持费无滞纳

金，宽限期（每个应付日期之后6个月期限）

需支付专利维持费与滞纳金，无法及时或

者在 6 个月宽限期内支付维持费可导致专

利权失效。三是专利权利归属的变更。专

利权人或者专利申请人的变更，直接决定

专利处分权的归属，影响专利交易活动的

合法性，因此需要关注专利权转让、许可、

质押等活动，核实专利实际权利人或者占

有人。

（三）专利有效性检索

专利有效性检索也称为专利无效检

索，验证专利申请或者授权专利是否满足

专利性要求，确认专利申请或者授权专利对

于现有技术有效。专利有效性检索结果用于

评估专利申请或者授权专利的新颖性与非显

而易见性。值得注意的是，各国专利制度对

于新颖性与非显而易见性的相关规定表述略

有差异。专利有效性检索关键在于如何确定
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现有技术，在专利有效性检索实践过程中要

重点把握四个方面内容：一是检索现有技术

的文献范围不仅包括专利文献公布物，也包

括非专利文献公布物甚至还包括公开使用。

二是检索现有技术的地域范围可能严格限

制本国范围内，譬如新西兰对于新颖性的

标准限定于本国范围内，这意味着要成为

在先技术必须在相关日期之前在新西兰国

内可获取。三是检索现有技术的时间范围

在大部分实施先申请制的国家通常限定在

相关日期之前公开可获取。四是现有技术

的宽限期，在提出专利申请前特定期限内

发明人自行公布的技术内容不视为现有技

术。譬如，在澳大利亚发明人如果在提交

非正式专利申请 12 个月内公布技术方案

则不危害该申请的有效性。

（四）专利侵权检索

专利侵权检索用来帮助识别实施专利

技术可能遭遇的潜在侵权风险，避免专利

技术的制造、销售或使用过程中侵犯第三

方专利权，保证专利技术的自由运用。专

利侵权检索结果要通过专业人员的评估来

确定目标专利技术是否侵犯第三方专利

权。专利侵权检索关键在于如何确定目标

专利技术的关键特征，在专利侵权检索实

践过程中要重点把握三个方面内容：一是

专利侵权检索主题对象不应局限于目标专

利所主张的内容，而应适当扩展检索主题

对象范围。譬如目标专利权利要求主张一

种制作热牛奶咖啡的方法，侵权检索主题

对象范围应当扩展到制作咖啡的方法。二

是专利侵权检索的文献范围应当是目标专

利实施地域内所公布的专利文献，包括授

权专利与申请专利。三是专利侵权检索的

时间范围应当自检索日向前追溯 20 年，但

这可能无法包括药物专利保护期的延长或

专利保护期的调整，因此最好增加五年的

检索范围。譬如，2013 年 11 月 1 日实施

专利侵权检索，检索时间范围最好是 1988

年 11 月 1 日而不是 1993 年 11 月 1 日。

四、结语

专利法律关系的确认是专利尽职调查

活动的重要组成部分，也是有效防控专利

资产运营风险的有效途径。运用四步骤的

专利检索方法全面收集目标专利的必要信

息实现对目标专利相关法律关系的全方位

确认。具体而言，专利族检索确定专利技

术的全球保护地域范围。专利法律状态检

索确定专利技术的专利权权利归属与权利

维持。专利有效性检索重新评估专利的新

颖性与创造性，确定专利技术的专利性。

专利侵权性检索识别专利技术实施的潜在

侵权风险，规避侵犯第三方专利权，确定

专利技术的可执行性。当然，通过专利检

索方法仅能够帮助完成对专利法律关系的

初步确认，要最终准确地确认专利法律关

系仍需要专业律师或者专利代理人的审核

把关。
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