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B4_E5_8F_B8_c67_292807.htm 专利案例 公民张某于2000年4月

完成了一项"水变油"的方法发明，5月利用A企业提供的物质

技术条件对该方法进行了验证和测试，并向A企业支付了100

万元的测试费用。 在测试过程中，A企业的职工王某窃取了

张某的技术秘密后，于2000年6月将该技术秘密转让给李某，

李某不知道王某的技术秘密系窃取所得，并向王某支付了200

万元的转让费。张某得知李某使用自己的技术秘密后，要求

李某向其支付合理的使用费、承担保密义务，李某向张某支

付使用费后，张某要求李某停止使用该技术秘密。 2001年12

月，张某将该项技术的专利申请权以300万元的价格转让给甲

公司，2002年1月1日，甲公司向国家知识产权局提出发明专

利的书面申请。国家知识产权局经初步审查认为该方法发明

符合专利法的规定要求，于2003年7月1日即行公布。2004年10

月1日，国家知识产权局根据甲公司的请求，对该方法发明进

行实质审查后，于2005年1月1日作出授予甲公司发明专利权

的决定，并于同日予以登记和公告。 2005年4月，甲公司对乙

公司、丙公司、丁公司分别提起专利侵权诉讼，人民法院在

审理过程中，查明以下情况： （1）乙公司于2004年1月1日开

始，多次使用甲公司的该项方法发明。2004年12月15日甲公

司得知后要求乙公司支付使用费时，遭到乙公司的拒绝。 

（2）2005年4月1日，甲公司得知丙公司在未经许可的情况下

，于2005年2月1日在与某公司的买卖合同中使用甲公司的专

利号，非法获利20万元。 （3）丁公司在2002年1月1日前已经



使用相同的方法，甲公司于2005年1月1日取得发明专利权后

，丁公司在原有范围内继续使用该方法。 2005年6月1日，人

民法院经审理，判决丙公司的侵权行为成立。丙公司于2005

年6月10日向甲公司支付了赔偿金20万元。 2005年8月1日，甲

公司的发明专利被国家知识产权局宣告无效，于是丙公司向

甲公司要求退还20万元的专利侵权赔偿金。 要求及答案： 根

据上述内容，分别回答以下问题： （1）张某的发明是否属

于A企业的职务发明？并说明理由。 张某的发明不属于A企业

的职务发明。根据规定，在技术成果完成后利用法人的物质

技术条件进行验证、测试的，不属于职务技术成果。在本题

中，张某完成发明后利用A企业的物质技术条件进行验证和

测试，不属于职务技术成果。 （2）张某要求李某停止使用

该技术秘密的主张是否成立？并说明理由。 张某要求李某停

止使用该技术秘密的主张不成立。根据规定，侵害他人技术

秘密的技术合同被确认无效后，善意取得该技术秘密的一方

当事人可以在其取得时的范围内继续使用该技术秘密，但应

当向权利人支付合理的使用费并承担保密义务。 （3）甲公

司的发明专利权自何日起生效？其20年的保护期限从何日起

计算？ 甲公司的发明专利权自2005年1月1日起生效，其20年

的保护期限自2002年1月1日起计算。 （4）指出甲公司对乙公

司提起诉讼的具体诉讼时效期间，并说明理由。 甲公司对乙

公司的诉讼时效期间为2005年1月1日－2007年1月1日。根据规

定，发明专利申请公布后至专利权授予前（2003年7月1日

－2005年1月1日）使用该发明未支付使用费的，专利权人要

求支付使用费的诉讼时效为2年，自专利权人得知他人使用其

发明之日起计算；但是，专利权人于专利权授予之日前即已



得知的，自专利权授予之日（2005年1月1日）起计算。 （5）

指出甲公司对丙公司提起诉讼的具体诉讼时效期间，并说明

理由。 甲公司对丙公司的诉讼时效期间为2005年4月1日

－2007年4月1日。根据规定，侵犯专利权的诉讼时效为2年，

自专利权人得知侵权行为之日起计算。 （6）丙公司的行为

属于何种性质的违法行为？丙公司及直接责任人员应承担何

种刑事责任？ 根据最高人民法院的司法解释，丙公司的行为

属于情节严重的假冒他人专利的违法行为，应当以假冒专利

罪判处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 （7

）在甲公司对丙公司的专利侵权诉讼中，举证责任在甲公司

还是丙公司？并说明理由。 举证责任在丙公司。根据规定，

方法发明专利权被侵权后，诉讼中的举证责任在被告一方。 

（8）丁公司的行为是否属于专利侵权？并说明理由。 丁公

司不属于专利侵权。根据规定，在专利申请日前已经制造相

同产品、使用相同方法，并且仅在原有范围内继续制造、使

用的，不视为侵犯专利权。 （9）丙公司向甲公司要求退还20

万元的专利侵权赔偿金的主张是否成立？并说明理由。 丙公

司的主张不成立。根据规定，宣告专利权无效的决定，对在

宣告前人民法院作出并已经执行的专利侵权的判决、裁定，

不具有溯及力。 商标案例：甲卷烟厂使用商标蓝鸟牌香烟，

一年后发现乙乡政府卷烟厂未经商标注册，也生产销售蓝鸟

香烟，且质量低。甲厂认为乙厂的行为严重损害了自己的产

品信誉，就委托某律师事务所丙律师，意诉请法院求偿。乙

厂得知后，找到甲厂，申明：本厂使用该商标已有二年之久

，并无假冒侵权之意。并主张通过许可协议，取得甲厂的使

用权。甲厂同意，并订定商标许可协议，但坚持要求乙厂先



行赔偿。后，双方找到律师进行咨询，问： 1、乙厂的行为

属于何种性质？违反我国商标管理的哪些规定？其法律后果

如何？ 2、如果甲、乙双方达成了使用许可协议，当事人应

遵循我国商标法的哪些规定？ 【答案】1、乙厂属于违反商

标注册管理和商标侵权的双重性质。 A乙厂的行为违反了我

国强制性注册规定，根据规定，产销烟草制品必须使用，否

则不得在市场上销售。对乙厂的此种行为，工商企业部门可

依法责令其限期注册，并罚款。 B乙厂的行为侵犯了甲厂的

蓝鸟专用权，根据商标法规定，未经商标权人许可，在同种

商品上使用与其商标相同或近似商标的，构成商标侵权。工

商管理部门或人民法院可根据甲厂请求，责令乙厂停止侵权

，赔偿损失，并加处罚款。 2、如果甲、乙双方事后达成使

用许可协议，乙厂又承担侵权行为，双方应遵循以下规定：

A双方除需订立书面协议外，甲厂作为许可方，还必须在规

定期间内将合同副本交工商行政管理部门存查，并报送商标

局备案，否则不发生合同效力。 B、根据我国商标管理和质

量管理相结合的原则，甲厂作为许可方，有义务监督乙厂使

用其商标的相应质量，乙厂作为被许可方，则必须保证使用
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