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关于2009年11月《涉及专利的国家标准制修订管理规定》（暂行）（征求意见稿）与2004年9月《国家标准涉及专利的规定》（暂行）（征求意见稿）的比较和评述

仲奕[footnoteRef:1]  倪佳  刘佳殷  上海市润和律师事务所 [1:  作者：仲奕，上海市润和律师事务所合伙人，中华全国律师协会知识产权委员会委员，上海市律师协会知识产权及涉外法律委员会委员，中国数字音视频编解码技术标准工作组观察会员，工业和信息化部电子标准工作组成员。] 


2009年11月2日，国家标准化管理委员会发布了《涉及专利的国家标准制修订管理规定》（暂行）（征求意见稿）（以下简称“2009稿””），向指定的国家机关、事业单位和行业协会征求修改意见，截至日期为2009年11月30日。我们注意到“2009稿”较2004年9月发布的《国家标准涉及专利的规定》（暂行）（征求意见稿）（以下简称“2004稿”）在内容上进行了较大的调整，由于涉及专利权人、标准起草人和标准实施人等多方主体的权利和义务，在当前我国推行“技术专利化、专利标准化”战略的形势下，此类规定的生效和实施将产生重大的影响。为此，我们从题述两个征求意见稿比较入手，就“2009稿”评述如下，以供参考：



1. 微调立法宗旨

根据“2004稿”第一条规定：“为妥善处理国家标准涉及专利的问题，规范国家标准制修订工作，促进国家标准合理采用新技术，保护专利权利人与社会公众权益，保障国家标准有效实施……”

根据“2009稿”第一条规定：“为妥善处理国家标准涉及专利的问题，规范国家标准制定和修订工作，鼓励自主创新，促进国家标准合理采用新技术，保护社会公众和专利权人及相关权利人的权益，保障国家标准的有效实施……."

即，“2009稿”新增了“鼓励自主创新”，并在扩大保护范围的同时将社会公众置于专利权人之前，反映了立法价值取向的变化。



2. 新增立法依据

关于立法依据，“2009稿”第一条在“2004稿”原《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国专利法》的基础上增加了“《国家标准管理办法》等相关法律法规”。但截至本文截稿之日，不论是“2009稿”列明的立法依据，还是“相关法律法规”，我们在现行法律法规中未检索到涉及调整标准化与专利之间法律关系的条款。[footnoteRef:2] [2:  仲奕，《先入为主，胜者为王 — 新专利法下的专利标准化战略初探》，LexisNexis《中国法律透视》2009年第9期第22-23页。] 




3. 新增强制性国家标准可以有条件地含有专利

根据“2004稿”第三条规定：“强制性国家标准不应含有专利，推荐性国家标准原则上不反对标准中含有专利。”

根据“2009稿”第十二条规定：“强制性国家标准原则上不涉及专利。”

根据“2009稿”第十三条规定：“强制性国家标准如确有必要涉及专利，应由专利权人免费许可或者由国家标准化行政主管部门提请相关部门和专利权人共同协商专利处置。如相关部门和专利权人未能取得一致的专利处置结果，则相应国家标准暂不批准发布或依法给予强制许可。”

即，“2009稿”新增强制性国家标准可以有条件地含有专利，充分体现了“鼓励自主创新，促进国家标准合理采用新技术，保护社会公众和专利权人及相关权利人的权益，保障国家标准的有效实施”的立法宗旨。

4. 删减“采标”范围

根据“2004稿”第五条规定：“国家标准采用国际标准和国外先进标准时，应尽可能了解涉及专利的相关信息。”

根据“2009稿”第十五条规定：“采用国际标准制定国家标准时，应尽可能全面了解涉及专利的相关信息，对专利权利处置参照第二章、第三章规定处理。”

即，“2009稿”将国外先进标准从“采标”范围中予以删除。

注：“采标”是指国家标准采用国际标准和国外先进标准。由于早期科技和标准化技术不发达，我国部分国家标准曾在未进行涉标专利审查的情况下采用国际标准和国外标准，审查“采标”是否存在涉标专利并删减“采标”范围可有利于减少国内标准实施人潜在的专利侵权风险。



5. 新增标准起草人对专利信息表和相应证明材料真实性的审查义务

“2009稿”第七条规定：“涉及专利的国家标准报批时，专业标准化技术委员会或归口单位应对专利信息表和相应证明材料的真实性进行核实，并将证明其真实性的书面材料与专利情况说明一同报送国家标准化行政主管部门。” 



6. 明确了涉标专利的披露、通知和报批义务

“2009稿”第四条至第七条以及第十六条在“2004稿”的基础上，明确了以下涉标专利的披露、通知和报批义务：

a. 披露义务：专业标准化技术委员会或归口单位应将涉及专利的项目建议书通过公众熟悉的方式进行披露，并提供专利信息及相应的证明材料；

b. 披露义务：参与国家标准制定和修订的组织或个人应对其所知悉的相关专利，及时向专业标准化技术委员会或归口单位进行披露；

c. 通知义务：没有参与标准起草但知悉与国家标准有关的专利信息的组织或个人，在该标准制修订过程中的任何阶段宜及时将有关专利信息书面通知该专业标准化技术委员会或归口单位；

d. 报批义务：涉及专利的国家标准报批时，专业标准化技术委员会或归口单位应对专利信息表和相应证明材料的真实性进行核实，并将证明其真实性的书面材料与专利情况说明一同报送国家标准化行政主管部门。

e. 披露义务： 对于已被受理的专利申请，其处置参照第二章、第三章规定处理。（即，涉标专利在申请阶段负有披露义务）

此外，“2009稿”第十七条规定的“专利信息披露和专利权许可声明的具体实施按照《国家标准涉及专利的处置规则》的要求执行”，由于我们无法检索到该条款提及的《国家标准涉及专利的处置规则》，故本文对此暂不进行评述。



7. 新增违反披露义务的法律责任

“2009稿”第八条规定：“参与标准起草的专利权人及其关联公司未按上述要求披露视为免费许可，因故意隐瞒专利信息而给国家标准制定或实施造成损失的，应承担相应的法律责任。”



8. 规定了涉标专利许可实施条件的选择范围以及许可使用费的限制

根据“2009稿”第九条规定：“该声明应当包含以下内容，专利权人应选择其中一项：

(1) 专利权人同意在合理无歧视基础上，免费许可任何组织和个人实施该国家标准时实施其专利；

(2) 专利权人同意在合理无歧视基础上，许可任何组织和个人实施该国家标准时实施其专利，但支付的数额应明显低于正常的许可使用费；

(3) 专利权人不同意按照以上两种方式进行专利许可。

在专利权人选择（三）的情况下，标准中不应包括基于该专利的条款。”



明确了国家标准发布后发现涉标专利且没有专利实施许可声明的处理办法

根据“2004稿”第十三条规定：“专利权利人拒绝做出专利实施许可声明，国家标准化管理委员会应将该标准退回该专业标准化技术委员会作进一步处理。”

根据“2009稿”第十一条规定：“专利权人拒绝做出上述专利实施许可声明，国家标准化行政主管部门应修订该标准。”



调整了国家标准文本有关专利信息的编写要求

根据“2004稿”第十四条规定：“国家标准文本涉及专利的编写要求按照GB1.2的规定。”

根据“2009稿”第十八条规定：“国家标准文本有关专利信息的编写要求按照GB/T1《标准化工作导则》的规定。”



我们虽然没有逐一列出“2009稿”与“2004稿”所有不同，但从上述变化来看，“2009稿”较“2004稿”有了较大的进步，但同时也可能存在一些问题，例如：



1. “2009稿”第八条将违反披露义务的法律责任仅限于“参与标准起草的专利权人及其关联公司”似有不妥，因为同样负有披露义务的“专业标准化技术委员会或归口单位”（即，标准起草或修订人）亦有可能出于疏忽或者故意而违反披露义务。



2. 根据“2009稿”第八条规定，“参与标准起草的专利权人及其关联公司未按上述要求披露视为免费许可”；

根据2009年6月18日最高人民法院公布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》第二十条第一款规定：“经专利权人同意，专利被纳入国家、行业或者地方标准制定组织公布的标准中，且标准未披露该专利的，人民法院可以认定专利权人许可他人在实施该标准的同时实施其专利，但专利依法必须以标准的形式才能实施的除外。专利权人要求标准实施人支付使用费的，人民法院应当综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围等因素合理确定使用费的数额，但专利权人承诺放弃使用费的除外。”

即，上述两个征求意见稿对涉标专利未履行披露义务后果的规定方面持不同的观点，“2009稿”为“视为免费许可”，而最高院司法解释为“合理确定使用费的数额”。



3. “2009稿”对涉标专利权人、标准起草或修订人等主体增设了披露、通知和报批等义务，限定了涉标专利权人许可实施条件的选择范围，限定了涉标专利许可使用费应明显低于正常的许可使用费，增设了“暂不批准发布”（第十条、第十三条）和“依法给予强制许可”（第十三条）两种行政行为。此类规定涉及标准化法、专利法、行政许可法等多个部门法律的交叉，还涉及行政和司法救济相关的法律规定，但上位法对此没有明确的相关规定或者立法授权。



综上，根据《立法法》规定，我们建议“2009稿”以法律或者行政法规而不是以部门规章的形式立法更为稳妥，这样既有利于标准化和专利管理机关以及司法机关统一执法，也有利于解决涉标专利权人与标准实施人的利益冲突，从而实现“鼓励自主创新，促进国家标准合理采用新技术，保护社会公众和专利权人及相关权利人的权益，保障国家标准的有效实施”的立法宗旨。
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