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商业软件专利化问题研究

张 冬

(哈尔滨工程大学 人文学院, 哈尔滨 150001)

摘 要: 软件版权保护与专利保护存在巨大差异 ,目前中国并没有实现对软件的实质性保护, 只限于版权

范畴。美欧日对商业软件专利化研究已经超越是否予以保护的基础性问题,而是潜心于如何最合理认定商业

软件专利化的技术认定标准问题,甚至正在启动联合专利直通车的跨国计划。在中国国内技术竞争和美欧日

软件专利化大幅革新的推动下,软件专利法议题开始纳入中国专利法修改的考量之列。如果熟悉美欧日的立

法现状和认定方法,就会对中国市场上的创意保护及开源软件的相关争议有所释解。可以预见的,中国对商业

软件提供实质保护具有重大的创新意义。
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有关是否应给予软件专利化的问题, 中国主

要通过版权法对其进行保护,然而由于版权仅保

护软件的表达形式而不能对其内涵进行保护等

无法克服的缺陷,将软件纳入专利法保护的模式

近年来获得很高的呼声。对于计算机软件的专

利化, 美欧日专利局已不存在疑惑, 目前更多关

注和讨论的是认定专利权时商业方法软件发明

所应具备的具体判断标准。相比之下, 中国尚处

在是否专利化的争论阶段。目前对软件的保护

层面上不承认软件专利权;虽然专利局也在受理

该类申请,但申请主题只是限定为计算机程序与

某种计算机装置的结合。对软件保护尚属观望

态度, 尚没有采取实质性的保护措施。

就此, 笔者拟采用中西纵横类比分析法, 通

过剖析商业软件专利化的立法现状和认定方法,

解释创意保护及开源软件的相关争议,阐述了中

国滥用专利权规范中对商业软件提供实质保护

的深远意义。

一、浏览美欧日商业软件专利

化的立法现状

1995年美国专利商标局规定了软件专利化

的相应审查基准: 一是被计算机程序或其他形式

软件控制的计算机或其他可程序控制性装置视

为一种可专利 机器 ( machine) ; 二是在计算机

或计算机协助下实施的一系列特殊的操作步骤

视为一种可专利 过程  ( process); 三是当在计
算机上动作时,能用来控制计算机以某种特殊方

式动作的计算机可读内存,视为一种可专利 制

品  ( artic le o fm anufacture)。 1998年开始,美国

司法界完全确定了计算机软件可以成为专利法

保护的标的。随着美国 1998年道富银行 ( State

Street Bank)一案的终审判决, 三方专利局重新

修改了各自的专利审查指南,增补了许多有关商

业方法软件发明的审查指导意见。

欧洲各国在经过长期的辩论后, 欧洲专利局

于 2001年发布了新的审查指南, 确认了欧洲专

利局近年来在计算机软件上的扩大保护政策。

!欧洲专利公约∀经历了由否定软件的可专利性
到承认软件是专利法保护的客体的转变,公约表

示可将计算机硬件系统与软件当成一个整体,如

具有技术效果,可授予专利权。

日本于 1992年公布 !新软件专利审查标准

框架方案∀,将软件发明对象分为用于控制与计
算机连接的设备的软件发明;用于控制计算机硬

件的软件发明;用于利用计算机硬件进行应用领



域特有信息处理的软件发明;用于控制计算机及

相关装置的软件发明,并必须采用物理量控制或

用于控制物理量。 1997年起, 日本又将固化在

CD# ROM或软盘上的符合一定条件的软件追

加为可专利的对象。

二、调查中国商业软件保护的

漏洞:识别专利与版权认定的差异

1.认识中国商业软件保护的立法漏洞

通常情况下,中国计算机软件适用版权法保

护。!著作权法∀第 3条直接将计算机软件作为

作品的一个类型加以保护。 !计算机软件保护
条例∀也是根据版权法来制定的。因为版权法

不保护创意,只保护表达形式, 在商业软件保护

中潜在重大漏洞。

按照版权法的规定,一个商业软件版权保护

的内容主要是计算机程序和文档。程序包括源

程序和目标程序。程序是一些计算机语言组成

的符号系列,就是所谓的源代码。软件的文档含

义比较广,法律规定的文档包括软件的使用说明

等,这完全就是一篇文字。而软件内容文档可以

理解为编写源代码的提纲,好的文档甚至相当于

源代码。也有很多个人开发的软件, 是不写文档

的,这样软件为版权法保护的主要就是源代码。

源代码非专业人士不懂是什么东西, 其实可以看

成是一篇文章, 只不过文字是专门的计算机语

言。版权只能保护软件表现形式的风险是,一旦

程序的思想、结构被竞争对手识破, 则版权的保

护防线就会被竞争对手轻易地绕过。

技术上,软件这个智力成果至少由两部分组

成:技术方案和源代码。而软件更体现智力成果

的是技术方案, 并不是版权保护的源代码的编

写,编写程序是比较初级的工作, 不需要太多的

技术水准。而技术方案中国法律不予保护,包括

现有专利法和版权法。

进一步的剖析中国专利法对商业软件的保

护程度。仔细研究会发现, 中国 !专利审查指
南 ∀并没有真正实现对软件的实质保护。该指

南将计算机软件发明归为四类,其申请主题必须

是计算机程序与某种计算机装置的结合。然而

事实上, 计算机软件专利与其他类型的专利不

同,构成发明最实质部分的计算机程序部分非常

容易与所控制的计算机装置相分离, 并且通常是

记录在特定载体后直接进入流通领域的;同时,

购买者也是将购入的记录载体装入并存储于计

算机硬盘后使用的。可见, 中国现有的这种专利

保护 并不到位。

2.基于此,我们有必要分析一下软件版权保

护与专利保护的差异

其一,内容上,版权法保护形式, 专利法保护

创意思想。版权法保护的是软件的源代码,软件

的核心内容 # # # 技术方案的创新可以申请专利,

适用!专利法 ∀来保护, 这样两者结合使软件得

到更加完善的保护。

其二,条件上,版权是自动取得, 取得的时间

以开发完成的时间为依据, 一完成即自动取得版

权,受到版权法的保护, 对软件的内容不进行任

何的审查,无论软件源代码写得如何,即自动取

得版权,受版权法的保护。专利则必须符合专利

申请的条件, 需要向专利局申请, 是否授予专利

权需要专利局进行审查后审批。

其三, 时间上, 发明专利的保护时间为 20

年,从申请日开始计算, 软件版权的保护时间为

50年, 从开发完成之日起就受版权保护。

可见, 中国商业软件的立法保护有待于完

善,关键问题是专利权认定客体应予拓宽, 涵盖

对软件程序方案的保护。

三、剖析商业软件专利化的认

定:美欧日专利局商业软件专利认

定上的比较

商业软件可以受到专利法保护, 具体的保护

的事项分为三个层面
[ 1]
: 程序本身受版权法保

护、使用程序的发明受专利法保护及与程序相关

的发明 (产品、方法 )受专利法保护。

1.商业软件专利化的操作原则

( 1)非显而易见性原则

美国专利法第 103条是关于创造性即非显

而易见性 ( non- obv iousness)的原则规定。对于

一项商业方法软件专利来说,非显而易见性的审

查在于判断该软件是否有技术上的实现手段和

技术效果。
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在美国专利商标局的一份文件 ( Formu lating

and C ommunicating Rejections Under 35 U. S. C

103 fo rApplications D irected to C ompu ter- Imple

mented BusinessM ethod Inventions)中,专门就与

计算机相关的商业方法发明的创造性审查作出

了规定。其中列举了一些按照美国专利法第

103条以不具有非显而易见性为由作出的拒绝

申请的例子
[ 2]
。

( 2)在先技术 ( P rior Art)原则

在先技术 资料的缺乏和不统一成为商业
方法软件专利审查的障碍。美国国会通过一项

特别法案, 向专利局追加拨款, 建立这样一个数

据库。目前,美国专利商标局已经公布了一份完

整的已有商业方法的专利数据库,在先技术的检

索在商业方法软件申请的审查上具有举足轻重

的意义。

日本修改后的 !与计算机软件有关的发明

(含与商业方法有关的发明 )的审查指南 ∀认为
商业方法专利可以作为与软件有关的专利而获

得批准,近年来日本特许厅审查四部增设电子商

务审查室,这一审查室专门审查在商业方法软件

比较集中的 IPC 分类 G06F17 /60的专利申

请
[ 3]
。1997年, 日本专利局建立了一个计算机

软件数据库 ( Computer Softw are D atabase简称

CSDB ), 到 2001年 10月止, 该数据库大约包含

有 130 000件日本的非专利文献, 日本特许厅第

四审查部将其作为一个非常重要的检索资源。

各国授予的商业方法软件专利可能会由于在先

技术检索的差别而有很大不同的结果。

2. 商业软件专利化的认定条件

通常情况下,美欧日对商业软件专利化的认

定是从以下三个角度予以判断的。

一是计算机上被执行的商业方法申请无论

商业方法本身是否被公知还是显而易见, 均要求

整体方案具有创造性;二是在计算机上被执行的

商业方法申请作为一个物理整体不要求具有创

造性, 但商业方法本身是非显而易见的; 三是在

计算机上被执行的商业方法申请作为一个物理

整体没有创造性,而且商业方法本身也是公知的

和显而易见的,该申请仅仅是将商业方法简单的

计算机软件化。

对于美国专利商标局来说, 符合上述第一、

二项条件的申请可以认为具有创造性,第三项是

没有创造性的。对于欧洲专利局来说,满足第一

项条件的申请具有创造性, 而第二项和第三项条

件的情况是没有创造性的 (但是在德国法院,可

能持有与美国相同的观点 ), 在日本专利局, 第

二项和第三项的情况是绝对没有创造性的,即使

对条件第一项的判断, 也要严格审查其在技术解

决方案上的创造性的贡献。

从上述比较而言, 以一项涉及人事安排的方

法发明来说, 欧洲专利局更看重在这样的方法中

对技术问题解决贡献的大小,美国专利局很少考

虑技术因素, 而更多考虑的是效果,日本专利局

在以往涉及的有关人事安排的申请案中由于技

术含量非常之少, 所以大多是遭到驳回的。日本

采取了较为严格的审查制度,但随着商业方法软

件在互联网上应用的扩大和成熟,日本绝不会让

本国的申请人处于不利的竞争局面。

颇具前瞻性的是, 三方将把合作框架中的有

关商业软件领域中 在先技术  文献检索方面的
合作作为重点。三方专利局正在寻求一种可以

执行的审查指南以适应三国的专利制度同时也

兼顾他国,即 专利审查高速公路网络  。它的
研究基于提高各国专利注册的透明度和速度,减

少滥用专利权合同和专利权争议的蔓延。譬如,

当首次申请局 ( OFF)就某件申请的权利要求作

出可获准 /可授权决定时, 申请人可就相应申请

向二次申请局 ( OSF)提出加速审查请求, OSF则

可利用 OFF的检索与审查结果。在 2007年 11

月举行的日美欧三局局长会议上, 日本专利局

( JPO )和美国专利商标局 ( USPTO )就自 2008年

1月起正式实施 高速公路  达成一致;美国专利

商标局与欧洲专利局 ( EPO )则决定将开始试行

类似的 高速公路  项目,即欧洲申请人可在 扩

展的欧洲检索报告  制度基础上参与该项目。

同时, 中国对专利审查的国际合作也正在谨慎

探索。

3.商业软件滥用认定的方法

各国司法界特别是发达国家的一些法官,对

计算机软件的滥用认定主要从两个软件的相似

性或完全相同来判断, 他们总结了如 SSO准

则  、抽象检验法  等鉴别办法。通过上述办法

可以帮助法官比较准确地对侵犯计算机程序专

利权或版权行为予以认定。

一般来说,具体认定和识别滥用软件时通常

∃85∃第 1期 张冬:商业软件专利化问题研究



选择以下三种方法
[ 4]
:

一是对被识别的软件与正版软件直接进行

软盘内容对比或者目录、文件名对比。如果这两

者完全一致,就可以认定没有手续而拥有该软件

并进行使用或销售者为软件侵权者; 如果并非完

全一致, 而只是大部分一致,就要在这个基础上

进行下面的步骤。在比较过程中,要注意三英寸

盘与五英寸盘的区别,碰到这样的情况时, 最好

将比较的内容列于纸上,更方便识别。

二是安装成功后,要进行使用过程对比。使

用过程中涉及的加密、解密过程选择暂且不去管

它,只是对使用过程中的屏幕显示、功能、功能

键、使用方法以往范例等进行对比, 特别是对于

屏幕显示, 要仔细对其普通文显和下拉、弹出菜

单的方位、内容、选择项等进行对比。

三是代码对比。计算机程序指为了得到某

种结果而可以由计算机等具有信息处理能力的

装置执行的代码化指令序列,或者可被自动转换

成代码化指令序列的符号化指令序列或者符号

化语言序列,包括源程序和目标程序。源程序指

的是可以由人类理解的高级语言如 C语言、

FORTRAN语言等组成的代码序列, 它必须进行

编译才能被计算机所运行。一般来讲,计算机软

件单独以源程序方式向外传播的情况较少,大多

是以目标程序的形式向外传播,而不向外公布其

源程序。

四、结 语

毋庸讳言,中国仍处在是否开展商业软件专

利化的争论阶段。主张非专有模式的 开放源

代码软件  人士坚决反对专利权保护延展到商

业创意、商业软件呼吁在中国行政化地推广

L inux操作系统。% 笔者对此不敢苟同。不可否

认的, 商业软件作为产品,已经成为世界各国的

重要进出口类别, 更是一国迎战未来创新时代的

重要竞争工具,没有对商业软件的真正专利化保

护,必将阻碍国际贸易和本国计算机技术的长足

发展; &同时,对滥用规制的司法执行上,只限定

在对版权层面上的个体物件的保护, 对更多超物

件的侵权行为将无法执行滥用规制, 创意的模仿

为同行业不耻, 但是这并不构成版权法上的滥

用,这将导致知识产权法律体系调整范围上的重

大缺失
[ 5 ]
。

国际上, 将计算机软件纳入到专利法的保护

体系已经是大势所趋。但是基于专利法在知识

产权法律体系中具有最强的排外性, 一旦发明创

造获得专利权,软件专利权人在一定期限内拥有

了对其软件专利发明的垄断权。所以中国采取

逐步实现软件专利化的审慎态度, 从这个角度

讲,也有一定道理。

但是,权衡经济和法律利害, 上述基于开放

源代码的目的而推迟商业软件专利化进程的呼

吁不值得考虑; 我们需要敦促的, 应是切切实实

地完善中国滥用专利权中商业软件保护认定的

操作规范,这对于中国构建知识产权自主体系具

有现实而深远的社会意义。
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开源软件的英文为 open solace softw are.简称为 OSS,直接的字面意思是公开源代码的软件.软件既然连源代码都公开,因此开

源软件具备可以免费使用和公布源代码的主要特征。引自 R ich ard S tal lman, The GNU。

创意产业之父霍金斯 ( johnhow kins)在!创意经济 ∀一书中第一次提出了创意产业这个概念, 资本时代已经过去,创意时代已

经到来  。



LegalReview on Commercial Software Patentability

ZHANG Dong

( Schoo l ofH um anities, H arb in Eng inee ring Univers ity, H a rb in 150001, Ch ina)

Abstrac t: There are huge differences betw een the so ftwa re copyr ight protection and patent protection. And as for so ftware

today, Ch ina prov ides m erely w ith protection o f copyr ight rather than fu ll scopes. Compared w ith the Un ited States, EU and

Japan, the ir fo cus is just on how to reasonab ly identify the technology standards o f patentab ility in practice, instead o f the bas

ic theo ry o f whether to protec t or not. And they even have issued a un ited plan o fm ultina tiona l so ftware pa tentab ility. A s for

the hot conflict between open source softw are and innovation pro tection, this paperw ill definite ly havem ade sense the conflict

trend if exp lor ing pa rticu lar legal deve lopm ent and identifica tion m ethod o f deve lop ing nations. Thus comm erc ia l so ftware pa t

entability has a sign ificant innovativem ean ing.

K ey words: softw are patentability; protection and lim itation; patent law mod ification
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