美国专利权用尽原则若干问题研究

—— Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.案判决评析
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摘  要：专利权用尽原则由来已久，在美国该制度由判例建立、发展而来，并日益成为专利政策的重要组成部分。Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.案的争议焦点涉及专利权用尽原则的几个重要方面：方法专利可以适用于专利权用尽原则；体现系争专利的实质技术特征且无合理的非侵权用途的计算机组件的销售使该专利用尽；特殊的交易结构使得上述销售未受限制，从而不排除专利权用尽原则的适用。同时，进一步确定适用专利权用尽原则的判断标准符合法治之公平原则。
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一、案情介绍

2008年6月9日，美国联邦最高法院就广达电脑公司（Quanta Computer, Inc.，下称广达）诉LG电子公司（LG Electronics, Inc.，下称LGE）
专利侵权纠纷案作出终审判决，认定由于专利权用尽原则可以应用于方法专利，且在许可协议对计算机组件的销售进行完全授权的情况下，该组件实质地体现了系争专利，因此LGE专利被计算机组件的销售所用尽，从而完全推翻了美国联邦巡回上诉法院（下称CAFC）的判决。
本案缘由是原告LGE以我国台湾地区主要笔记本电脑的下游组装厂商（如广达、华硕、仁宝、大众等公司）为被告，向美国加州北区联邦地方法院起诉，主张这些厂商所制造的计算机系统侵害了LGE的5项美国专利。
其中，这些下游厂商曾向Intel购买微处理器及芯片组（即计算机组件，下称Intel产品）进行计算机系统的组装，而这些Intel产品包含了系争的LGE专利。Intel之所以可以制造并销售这些Intel产品，是基于Intel与LGE签订的专利交叉许可协议（cross-licensing agreement，下称许可协议），根据该许可协议Intel取得了包括本案系争专利在内的数百项专利许可。
同时，许可协议中包含了一些限制性条款，其特别约定：“任何一方不得向第三方许可，由第三方将任何一方的许可产品与协议双方之外获得的产品、组件或其他类似商品进行组合，或使用、进口、许可销售或销售该组合。”
但是该许可协议声称不改变专利权用尽原则的通常规则，当一方销售任一许可产品时将适用该原则。在LGE与Intel另一份独立的主协议（master agreement）中，Intel同意向其下游客户提供书面通知，告知客户其已经获得较宽范围的许可，确保他们购买的任何Intel产品都是由LGE许可的，因此不会侵犯LGE拥有的任何专利。但是，该许可不能明示或默示地延伸至下游客户将Intel产品与非Intel产品组合形成的任何产品之上。同时，主协议约定任何一方对主协议的违约不构成终止专利许可的理由，对专利许可也没有影响。因此，LGE起诉主张这些下游厂商以实施LGE专利的方式，将Intel产品与非Intel产品组合在一起，进而侵害了LGE专利。
本案经过地方法院审理后，法院以专利权用尽为由，作出被告不侵权的简易判决（summary judgment）。
在随后限制简易判决的法院裁定中，地方法院认为专利权用尽原则只能适用于描述物理对象的装置或组合专利，不能适用于描述制造或使用产品的操作进程或方法专利。
由于系争的LGE专利包含方法专利，因此虽然专利权用尽原则对系统专利仍可适用，但不能适用于方法专利。

LGE随即上诉至CAFC，请求对案件进行再次审理，CAFC则部分肯定和部分否定了地方法院的判决。CAFC同意专利权用尽原则不能应用于方法专利，但由于Intel对于下游客户的通知使得Intel产品的销售已构成“限制性销售”（conditional sale），从而无专利权用尽原则的适用余地。因此，CAFC撤销原判决并将案件发回地方法院重新审理。

之后，下游厂商中的广达不服CAFC的判决，逐向美国联邦最高法院提出上诉。

二、案件争议焦点及其评析

如上所述，美国的专利权用尽原则主要由判例形成，其在实际应用中产生了诸多适用问题。其中，与本案争议焦点相关的法律问题如下：

（一）争议焦点一：方法专利是否可以适用专利权用尽原则

在美国以往大多数判例中，对于方法专利是否可以适用专利权用尽原则一直存在不同的看法。在本案之前，美国司法界主流观点认为专利权用尽原则只适用于产品专利，而方法专利的功能主要在于使用该方法，其不能以产品同样的方式进行销售而用尽。因此，专利权用尽原则在方法专利上难以直接适用。本案地方法院和CAFC都认同了该观点。

美国联邦最高法院认为，方法专利虽不能以产品或装置同样的方式进行销售而用尽，但是方法可以具体化于产品中，方法专利可以通过体现该方法的产品销售而用尽。此外，排除用尽原则对方法专利的适用，将严重破坏该制度本身。因为专利权人只需简单地将权利要求描述为方法而不是装置，即可避免专利权用尽原则的适用。若依据LGE的观点，虽然其授权Intel销售含有LGE专利的计算机系统，但是该系统的任何购买者都可能需要对专利侵权负责，这显然违背了专利权用尽原则的宗旨。

实际上，产品专利和方法专利本来就具有相当的关联性，专利权用尽原则不能适用于方法专利的观点是毫无根据的：（1）产品专利和方法专利可以分别使用方法和产品进行限定，它们“相互可以非常接近，以至于从产品的功能中区分方法是相当困难的”；
（2）某些发明如用途发明，称其为产品专利或方法专利均可；（3）在电子通信领域，方法专利通常描述为产品功能的实现过程，实质上这只是产品专利的另一种描述方式，在技术层面上两者并无本质区别。而本案系争的方法专利即属于此种情形。

事实上，美国联邦最高法院的以往判决中早已出现了方法专利适用专利权用尽原则的规则。在1942年United States v. Univis Lens Co.案
（下称Univis案）中，美国联邦最高法院认为销售由方法专利获得的透镜原坯用尽了该方法专利。同样地，在1940年Ethyl Gasoline Corp. v. United State案
中，美国联邦最高法院认为销售根据专利生产的发动机燃料，将使在发动机中使用该燃料的方法专利用尽。因此，无论从理论上还是实践上进行审视，方法专利完全可以适用于专利权用尽原则。
然而，随着上世纪80年代美国国内加强专利保护的呼声日益高涨，CAFC在1984年Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc.案
中提出专利权用尽原则并不适用于方法专利的见解后，又在1999年Glass Equipment Development, Inc. v. Besten, Inc.案
中再次确认了同样的观点。鉴于CAFC在美国专利司法界的特殊地位，没有人怀疑上述判决的效力，这也直接影响了本案地方法院和CAFC的判决。
2003年美国联邦贸易委员会（FTC）在进行大量听证的基础上，发布了名为《促进创新——竞争与专利法律政策的适当平衡》的报告，指出了当前美国专利政策存在的问题。
针对美国专利制度存在的问题，美国司法和行政当局从上世纪90年代末期开始采取措施，对美国专利制度进行了较为广泛的调整，实施了一系列的限制专利权的措施，如限制等同原则的适用，防止不合理地扩大解释专利权保护的范围等。在此基础上，美国联邦最高法院近年来也作出了一系列推翻CAFC判决、不利于专利权人的判例。因此，本案中美国联邦最高法院再次确立方法专利可以适用专利权用尽原则的观点符合其近年来限制专利权的一贯风格。

虽然专利权用尽原则的适用范围再次扩展至方法专利，但该制度的运行还是需以有形产品的销售为前提。但是囿于传统认识，专利权用尽原则的适用对象为“专利产品”，而所谓“专利产品”原则上是指落入产品专利请求范围的产品。因此有必要重新确定专利权用尽原则的适用对象，以适应司法实践的需要。有学者认为，可以使用1975年制定的《欧共体专利公约》中的“专利权所覆盖的产品”（product covered by a Community patent）这一措辞，使专利权用尽原则适用范围更加广泛一些。
本文认为《欧共体专利公约》的规定值得借鉴，通过使用该措辞可以使用尽原则的适用对象进一步扩展至具体体现方法专利的产品，从而切实体现专利权用尽原则的制度价值。但是，由于“专利权所覆盖的产品”的内涵与外延尚未确定，以之作为专利权用尽原则的适用对象，有可能使专利权用尽的范围过于扩大而损害专利权人利益，因此应当谨慎使用。

（二）争议焦点二：Univis案确立的原则是否能在本案中适用

为了适用专利权用尽原则，美国联邦最高法院进一步考虑产品所需要体现专利的程度。因此，本案主要涉及对Univis案确立原则的适用。

在Univis案中，美国联邦最高法院把专利权用尽原则的前提从专利产品的首次销售，扩张至未完成产品的首次销售。其明确了当出现以下两方面条件时，未完成产品的销售将导致该产品所涉及的专利权用尽：（1）未完成产品的惟一合理目的在于实施专利，即“无合理的非侵权用途”（no reasonable noninfringing use）；（2）未完成产品虽未完全由专利权范围涵盖，但已实施了专利发明的“实质技术特征”（essential features）。

本案中，广达认为Intel产品的惟一合理使用在于实施系争专利，且Intel产品也体现了专利的实质技术特征，该产品的销售以与Univis案中相同的方式将LGE专利用尽。美国联邦最高法院认同了广达关于Univis案判决适用于本案的观点：

首先，与Univis案一样，本案Intel向广达销售的惟一目的在于允许广达将Intel产品组合放入计算机系统中，只有这样才能实施本专利。同时，LGE也认为除了将Intel产品组合成实施LGE专利的计算机系统外，没有其他针对Intel产品的合理使用。

其次，Intel产品包含了专利发明的实质技术特征，并且几乎完全实施了专利，因为实施专利的惟一步骤只是采用常规进程或添加标准组件，专利的每个发明创造都体现在了Intel产品中。其中，Intel产品控制着对主存储器和缓存的访问，通过为主存储器检查缓存和比较读写请求，实施了第641、379号专利；根据第733号专利并通过其他计算机组件，Intel产品控制了总线访问的优先权。通常，Intel产品自身不能实现这些功能，除非将它们连接至总线和存储器，但是这些附加物只是系统的标准组件而已。

美国联邦最高法院在本案中重申了Univis案确立的原则。其实，美国联邦最高法院在此问题上的认识类似于“帮助侵权”（contributory infringement）
客观要件的规定，它们都强调实质意义上的公平正义。专利法的精神在于平衡，既然在侵权领域为保护专利权而使用了帮助侵权理论，那么理应在限制专利权的领域采用与之相对应的理论，以平衡各方利益。

（三）争议焦点三：是否存在排除专利权用尽原则的限制性销售
在得出Intel产品体现了LGE专利的结论后，美国联邦最高法院进一步考虑向广达销售产品是否用尽了LGE专利。当前，在美国为了援引专利权用尽原则，专利产品的销售必须是“非限制性的”（unconditional）。
如果销售附有明示、合法的限制，则该限制将排除专利权用尽原则的适用。因此，本案的第三争议焦点在于许可协议中是否存在限制性销售。

LGE认为本案并不存在完全授权销售，因为许可协议没有允许Intel的客户将Intel产品与非Intel产品组合以实施LGE专利。美国联邦最高法院认为，LGE忽视了LGE-Intel交易结构的重要方面，即许可协议和主协议。一方面，许可协议并没有限制Intel将Intel产品销售给试图将Intel产品与非Intel产品组合的购买者，而是明确同意Intel可以自由地“制造、使用和销售”LGE的专利产品。另一方面，虽然LGE请求Intel通知包括广达在内的客户，LGE没有许可他们实施其专利。但是，请求通知广达的约定只出现在了主协议中，基于合同的相对性理论，该约定不得视为对许可协议中销售行为的限制。而且主协议也约定，对主协议的违反不构成对许可协议的违约。因此，Intel销售LGE专利产品的授权不受通知的限制，从而专利权用尽原则得以适用。

事实上，即使本案被认定存在限制性销售，该限制也由于构成专利权滥用而不能排除专利权用尽原则的适用。对于销售限制而言，专利权人只能就专利法授予的权利进行保留，其不能针对产品销售强加任何超出了专利法授予权利的限制，而CAFC的判决就恰恰破坏了专利法允许的限制与反垄断法和专利权滥用原则不允许的限制之间的界限。
本案中，由于Intel产品实质地体现了LGE专利，完成系统或实施方法并不涉及“明显可专利的主题”（patentably distinct subject matter），因此保留完成系统或实施方法的权利将被视为不许可地扩展专利权的范围，从而构成专利权滥用。
其实，关于专利权用尽原则是否可以由限制性销售排除，美国法院的判决并非呈现一边倒的趋势，其也在专利权人和社会公众的“利益天平”上左右摇摆。但是随着自由市场经济哲学的勃兴，自1992年CAFC针对Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.案
作出判决以来，限制性销售可以排除专利权用尽原则的观点再次成为主流。在美国，之所以专利权用尽原则可以不适用于限制性销售，其理由在于限制性销售通常可以合理推论，双方当事人所协商的价格只反映了专利权的部分价值。由于专利权人并未向合同他方当事人收取专利权的全额对价，故保留了对他方当事人或其下手、甚至任何人的部分专利排他权利。但应注意的是，专利权用尽原则涉及的专利权具有对世效力，故以当事人的特别约定去排除或影响一种关乎对世效力权利的用尽法则，理应更加慎重。因此，在美国要求对销售的限制必须明示、清楚、合法，在专利领域应当受到反垄断法和权利滥用原则的规制。

但是，作为一项法定性限制，当事人是否真正可以通过合同约定对专利权用尽原则进行排除呢？本案再次引发了对这个问题的争论。起初，美国联邦最高法院同意受理此案，被公众视为本案的判决将在新的历史条件下，进一步明确合同自由与专利权用尽之间的合理界限。在判决的专利权用尽原则历史沿革部分，美国联邦最高法院表明了其不认可限制性销售排除专利权用尽原则的倾向。
加之美国反专利势力方兴未艾，一定程度上该判决意味着美国司法界就该问题态度的转变。然而遗憾的是，由于美国联邦最高法院认定本案不存在限制性销售，从而未能就该问题进行明确。

三、结语

本案的判决是在美国国内逐步限制专利权的情势下作出的，该判决的启示值得我们深思。虽然本案以广达的大获全胜而告终，但是下游厂商的侵权风险仍如达摩克里斯之剑，时时悬于头顶。因此，有必要进一步确定类似案件适用专利权用尽原则的判断标准。笔者认为，贯穿案件迷雾背后的关键应在于进行个案判断，针对专利发明内容及产业上下游具体分工模式，厘清到底是谁产销的产品在实施专利的实质技术特征且无合理的非侵权用途，并以其作为专利权对价的征收对象，而后贯彻专利权用尽原则。具体而言，某一专利发明的内容若是：（1）实质技术特征在于核心组件（如本案的微处理器或芯片组）上，则应由核心组件厂商就使用该专利技术负责；（2）实质技术特征不在核心组件而是在与该组件搭配的其他组件上，则应由其他组件厂商负责；（3）实质技术特征在核心组件与其他组件的组合系统上，则应由组合系统厂商负责。尽管这种方式在实务上有赖于个案判断，但其可以使真正采用专利发明的使用者付费，其他厂商则可因专利权用尽而免于付费或侵权赔偿，符合法治之公平原则。

( 作者系中国人民大学法学院博士研究生。


� Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 128 S. Ct. 2109, 170 L.Ed.2d 996.


� 此5项美国专利的专利号分别为：4,918,645（第645号专利）、4,939,641（第641号专利）、5,077,733（第733号专利）、5,379,379（第379号专利）及5,892,509（第509号专利），它们分别是1999年由王安电脑公司（Wang Laboratories, Inc.）转让的关于增进计算机系统功能的专利。在5项系争专利中，较具争议的为其中3项专利，即第641、733及379号专利。其中第641号专利公开了一个系统，该系统通过监视被请求的数据，一旦当过时数据被请求时，系统即从缓存更新主存储器，以确保从主存储器获得当前最新的数据。第733号专利公开了一种方法，通过限制每个装置的存取时间，以避免任一装置对总线进行独占使用，以此解决总线上数据通信的管理问题。至于第379号专利，其公开了组织读写请求的方法，通过数据排序来避免获得主存储器中过时的数据。


� 许可协议中的专利大致可以分为组件专利、系统专利和方法专利。就组件专利而言，LGE认同存在专利权用尽而没有对广达等被告主张。但就系统及方法专利，LGE强调其仅授权给Intel，并未授权给购买Intel产品的下游客户。因此，LGE针对系统及方法专利向广达等被告提起了诉讼。


� 原文：“no license is granted by either party hereto...to any third party for the combination by a third party of Licensed Products of either party with items, components, or the like acquired...from sources other than a party hereto, or for the use, import, offer for sale or sale of such combination.”


� LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc.,65 USPQ 2d 1589, 1593, 1600(ND Cal.2002). 在美国司法系统中，若案件：（1）并无重要事实争议；（2）适用该无争议事实可依法律判定一方胜诉，则法院可以径为简易判决。 


� LG Electronics, Inc. v. Asustek Computer, Inc., 248 F. Supp. 2d 912, 918, 1600(ND Cal.2003).


� LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc., 453 F.3d 1364, 1368 (Fed. Cir. 2006).华硕在地方法院判决后与LGE和解而未被上诉。


� 其后又有些被告厂商支付专利许可费与LGE进行和解。


� 各国专利法基本上将专利分为两类，即产品专利和方法专利。方法专利通常包括生产方法专利和非生产方法专利（亦称为单纯的方法专利）。根据我国专利法第63条的规定，生产方法专利可以由生产方法直接获得的产品销售所用尽，但是未规定非生产方法专利能否适用专利权用尽原则。因此，本部分内容的意义更在于非生产方法专利的用尽问题。


� United States ex rel. Steinmetz v. Allen, 192 U.S. 543, 559(1904).


� United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241. 


� Ethyl Gasoline Corp. v. United State, 309 U.S. 436,446,457(1940).该案专利权人拥有专利：（1）提高汽油效能的液体添加剂，（2）通过将汽油和该专利液体混合而制成的发动机燃料，和（3）在燃烧的发动机中使用包含专利液体燃料的方法。


� Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903, 223 U.S.P.Q.2d (BNA) 982 (Fed. Cir. 1984).


� Glass Equipment Development, Inc. v. Besten, Inc., 174 F.3d 1337, 50 U.S.P.Q.2d (BNA) 1300 (Fed. Cir. 1999).


� 该报告指出，竞争机制和专利保护都能对创新产生促进作用，但各自作用的充分发挥需要使两者达到一种合理的平衡。但是，当前美国授予的专利过多、过滥，已严重破坏的这种平衡，具体表现在“专利丛林”（patent thicket）、“专利怪物”（patent troll）等现象中。


� 尹新天：《专利权的保护（第二版）》，知识产权出版社2005年版，第95页。 


� 参照美国专利法35 U.S.C. §271(c)的规定，帮助侵权的客观要件为：（1）销售专利产品的组件；（2）该组件构成该发明的实质部分；（3）该组件并不是一种有实质非侵权用途的普通用品。当发生帮助侵权后，专利权人可以选择向违法的直接侵权人或提供实质技术特征组件的帮助侵权人主张侵权损害赔偿。


� John W. Osborne, Justice Breyer’s Bicycle and the Ignored Elephant of Patent Exhaustion: An Avoidable Collision in Quanta v. LGE, 7 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 257 (2008). 


� 同注18。


� Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 317 F. 2d 680, 137 USPQ 589.


� 在1912年Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1 (1912) 案中，美国联邦最高法院认可了限制性销售排除专利权用尽原则的适用。但是，在1917年Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, 518 (1917)案的判决中，美国联邦最高法院完全推翻了Dick案确立的原则。
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