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《专利权有效性司法判断》

内容概要

专利权有效性的判断是很多专利授权确权行政案件和专利侵权案件的主要争议点，本书对专利审判实
践中的这一热点问题和相关重要问题进行了系统而深入的研究，观点、研究方法、分析角度均有独到
之处。作者长期从事知识产权审判工作和相关研究工作，既有深厚的理论功底，又有丰富的实践经验
，写作时注重理论与实践相结合，使本书具有较高的理论价值和实践指导意义。
读者对象：知识产权法官、律师、专利代理人、专利审查员、专利行政执法人员、知识产权教学研究
人员等。
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作者简介

石必胜，法学博士，知识产权法学博士后，北京市高级人民法院知识产权审判庭原法官，中国政法大
学兼职教授。
在北京市高级人民法院承办和参审知识产权案件2500多件，承办案件多次入选“中国法院十大知识产
权案件”和“中国法院十大创新性知识产权案件”。
曾参与和执笔北京市高级人民法院多个知识产权规范性文件。在《法学研究》 《知识产权》等报刊上
发表100余篇学术和专业文章。出版专著《专利创造性判断研究》。合著或参编《北京市高级人民法院
〈专利侵权判定指南〉理解与适用》 《Selected Chinese Patent Cases》等。
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第三节 案件主要争议
一、专利类型和当事人
二、主要法律争议
第四节 专利复审依职权审查的合法性
一、行政法一般原理的分析
二、对《专利法实施细则》第63条的理解
三、小结
第五节 专利无效决定即时生效存在的问题
一、合法性分析
二、合理性分析
三、后果分析
四、小结
第二章 专利权保护范围的确定
第一节 隐含特征在权利要求解释中的作用
一、考虑隐含特征的理论基础
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第二节 权利要求解释的语文视角
一、通顺（没有逻辑或语法毛病）
二、清楚
（一）清楚（易懂不晦涩）
（二）清楚（明白不含混）
三、准确（符合实际或预期）
四、简要（简单扼要）
五、结论及建议
第三节 产品权利要求结构特征的间接限定
一、司法实践中的问题
二、权利要求书应当清楚的根本目的
三、产品结构的直接表征
四、“记录载体”发明专利申请驳回复审行政纠纷案的评价
五、小结
第三章 专利权有效性判断的技术贡献视角
第一节 技术贡献视角下的权利要求解释
一、技术贡献的理论分析
二、权利要求解释原则
三、解释权利要求的典型案例
第二节 技术贡献视角下的专利文件评价
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一、说明书的评价
二、权利要求书的评价
第三节 技术贡献视角下的专利申请文件修改
一、技术贡献匹配原则
二、修改的影响因素
三、修改的依据
四、修改的二次概括
第四节 技术贡献视角下的专利创造性判断
一、创造性的本质
二、发明点的评价
三、创造性判断方法
四、创造性判断与说明书的记载
第四章 专利创造性的经济分析和比较研究
第一节 专利创造性的经济分析
一、专利制度的经济分析
二、专利创造性的经济理论概述
三、专利创造性的连续发明理论
四、专利创造性的选择价值理论
五、专利创造性的错误成本理论
六、专利创造性的互补发明理论
第二节 美国专利创造性制度的司法变迁
一、美国专利创造性制度的司法创设与发展
二、《美国专利法》第103条与司法的互动
三、KSR案对专利创造性制度的发展
四、对创造性制度法律移植的启示
五、对创造性判断司法主导的启示
六、对创造性判断客观化的启示
七、对创造性判断司法政策的启示
第五章 专利创造性判断的客观化
第一节 专利创造性判断客观化的障碍
一、专利创造性固有的主观性
二、事后眼光的影响
三、判断主体的分散性
第二节 专利创造性判断客观化的路径
一、判断方法对专利创造性判断的客观化的促进
二、类型化和领域化对专利创造性判断的客观化的促进
三、判断主体对专利创造性判断的客观化的促进
第三节 客观技术问题与发明人声称技术效果的关系
一、与发明人声称的技术效果的关系
二、与说明书没有记载的技术效果的关系
三、与显而易见的技术效果的关系
四、小结
第四节 技术方案理解的倒序法
一、倒序法的实践价值
二、倒序法的理论基础
三、倒序法的可行性
第五节 专利创造性判断中的“温水煮青蛙效应”
一、什么是专利创造性判断中的“温水煮青蛙效应”
二、专利创造性判断是否符合主观感受性条件
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三、专利创造性判断是否符合刺激渐变性条件
四、专利申请人如何避免“温水煮青蛙效应”
五、专利权人如何避免“温水煮青蛙效应”
六、小结
第六章 专利创造性判断的主体
第一节 本领域技术人员的界定
一、本领域技术人员的拟制性
二、本领域技术人员的群体性
第二节 本领域技术人员的知识和技能
一、知识和技能的认定因素
二、技术领域的影响
三、时间界限的影响
第三节 本领域技术人员的创造能力
一、各国的相关规定
二、逻辑分析和有限实验能力
三、小结
第七章 专利创造性判断的方法
第一节 专利创造性判断中的相反技术启示
一、技术启示的作用
二、相反技术启示的作用
三、典型案例分析
第二节 功能性技术方案的创造性判断
一、典型案例中存在的问题
二、创造性判断的理论基础
三、创造性判断的具体情形
四、典型案例的应用分析
五、小结
第三节 专利创造性判断中的“蝴蝶效应”
一、“蝴蝶效应”的定义
二、“蝴蝶效应”有什么影响
三、如何对待“蝴蝶效应”
四、小结
第四节 预料不到的技术效果对创造性判断的影响
一、对预料不到的技术效果的不同态度
二、预料不到的技术效果的主要作用
三、预料不到的技术效果的使用时机
四、预料不到的技术效果与综合原则
五、预料不到的技术效果具体认定
六、预料不到的技术效果是否为充分条件
第八章 专利申请文件的修改规则
第一节 专利申请文件修改的基本前提
一、专利申请文件与专利文件的区分
二、说明书与权利要求书的区分
三、主动修改与被动修改的区分
第二节 专利申请文件修改的基本原则
一、先申请原则
二、技术贡献匹配原则
第三节 专利申请文件修改的直接确定标准之批判
一、记载与公开的范围是否相同
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第九章 无效程序中权利要求书的修改
第一节 专利文件修改的基本前提和主要问题
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二、撰写激励视角下的修改规则
第四节 权利要求书不准确性视角下的修改规则
一、权利要求书的不准确性
二、权利要求书不准确性的考量
第五节 司法政策视角下的修改规则
一、对专利代理实际情况的考量
二、对司法政策的考量
第六节 发明与实用新型的区分
一、发明与实用新型修改规则的区分
二、比较法的考察
三、小结
第十章 专利说明书充分公开的司法判断
第一节 结合原则和立体原则
一、结合原则
二、立体原则
第二节 判断基础
一、判断主体
二、判断依据
第三节 证据规则
一、证明责任
二、举证期限
三、证明标准
四、举证责任转移
五、小结
第十一章 专利授权确权案件的证据规则
第一节 举证责任
一、专利复审委员会的举证责任
二、调查取证
三、合并审理与证据共享
第二节 公知常识的举证责任
一、当事人的举证责任
二、专利复审委员会的举证责任
第三节 证明标准
一、专利授权案件的多元化证明标准
二、专利确权行政案件的证明标准
第四节 证据形式
一、比较实验
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第一节 专利诉讼中对权利要求书明显瑕疵的修正
一、什么是权利要求书的明显瑕疵
二、什么情况下可以修正权利要求书的明显瑕疵
三、为什么在诉讼中可以修正明显瑕疵
四、修正明显瑕疵的专利侵权案例
第二节 专利侵权判定方法在新颖性判断中的适用
一、典型案例及问题的提出
二、专利侵权判定方法对新颖性判断的启示
三、新颖性判断方法的完善
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一、专利权用尽与修理的三种规则
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