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摘要：为了充分发挥产品的功能，购买者或第三方再制造商往往会针对产品采取修理、改造以及再制造等措施，实际上成为了“生产者”的角色。对专利产品进行一定程度的修理，符合专利的“权利用尽”原则，不形成对专利产品新的制造。为促进再制造产业的发展，需要兼顾权利人与社会公众的利益，应坚持防止专利权滥用的原则，对专利产品的正常维修与非法再制造行为进行合理的区分，并综合市场因素、专利产品自身特点以及维修技术难度等方面来进行侵权辨析。最后在侵权辨析的基础上提出合理、有效的授权许可策略。
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Abstract: In order to give full play to the function of the product, the buyer or the third party manufacturers often take repairing, renovation and remanufacturing to the product, and becomes a role of "producer". Repairing on the certain level to the patent product is in conformity with "exhaustion of rights principle" of patent, not the formation of new manufacturing to the patent products. To promote the development of remanufacturing industry, we need take into account the interests of rights holders and the public, adhere to the principle of preventing the abuse of the patent right, get a reasonable distinction between normal repairing and illegal remanufacturing of the patent product, and make infringement analysis considering market factors, the characteristics of patent product, the difficulty of repair technology and other aspects. Finally, we put forward some reasonable and effective licensing strategy based on the infringement analysis.
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1 引言
随着经济的发展，人类对资源的需求也越来越多，可供开采使用的资源在利用之后以废弃物的形式堆积，严重污染着人类赖以生存的自然环境。人类社会在高速发展的同时也面对着资源匮乏的难题，为此，人类一直在寻找新的技术或方法来利用资源促进资源的高效使用。20世纪末，一种新的资源利用方式——“再制造”为这个难题提供了一个可能的解决方案。再制造可以最大限度的挖掘制造业产品的使用价值，提高资源的利用率，再制造产业也随之兴起[1]。再制造在提高资源利用率、解决环境问题上发挥着不可替代的作用，但是再制造也相应地影响了产业中某些权利人的权益[2]。例如，专利产品再制造是否侵犯了原产品专利权人的合法权益；如何修订完善专利法律和制度防止专利权滥用；如果专利产品再制造确实侵犯了原产品专利权人的权利，如何实施专利许可策略；如何科学制定再制造的产业政策促进产业的良性发展，这些问题都引起了学术界和实务界的广泛关注。如Canon公司就以Recycle Assist公司进口、销售的再生墨盒侵犯其日本专利为由提起诉讼，历时43个月历经三审，最终以佳能公司胜诉而告终[3]。在美国制造业，也有多个关于再制造专利诉讼的案例，如“刨床案”、“帆布车顶案”、“罐头加工机案”等[4、5]。根据各国专利法规定，专利产品的制造权受到专利法保护，制造权就包括产品的再制造[6]，这凸显出专利在再制造业中的重要性。随着全球再制造产业的发展，原制造商与再制造商的利益冲突和专利纠纷将更加频繁。
2 文献综述
近年来，专利产品再制造相关的知识产权问题逐渐受到国内外学者的关注。以美国2003 年公布的专利号为US006512894B2 的专利为例，其核心技术主要为图形成像与自调整功能，在其公开文件的BACKGROUND OF INVENTION 中明确指出“to manufacturer, remanufacture and sell the process cartridge, it is necessary to obtain license for the above rights”[7]。显然该专利产品的再制造与制造和销售一样，需要获得授权许可，这与我国学者尹新天在其《新专利法详解》一书中的专利产品再制造侵权判定原则一致[6]。美国2010 年公布的专利号为US20100014665A1 的“REMANUFACTURE OF ENCRYPTED CONTENT USING A REPLICATED MEDIUM”专利，其核心技术即为再制造工艺方法[8]。印度在国际知识产权贸易制度方面的参与以及国内法律的修订方面就体现了专利产品再制造后进出口的竞争布局，如Srividhya（2001）分析了关于TRIPS 协议下印度专利法修订的细节，其中就体现出印度对专利产品进口后实施再制造后可以自动生成出口权[9]，Raju（2004）进一步探析了印度应对WTO 的TRIPS 协议所进行的一系列专利法修订[10]。也有学者从多行业宏观视角进行研究，如John 和Robert(2009)针对专利产品再制造的问题，指出再制造涉及的专利问题正处于一个高速发展的时期，专利产品再制造实践中判例法将继续发展并变得更加普遍。再制造企业要为翻新产品在专利领域的法律问题寻求法律意见。另外再制造产品的方法或新的设备也将是有价值的专利发明[11]。也有关注国际制度比较的，如Mizuki（2007）比较研究了美国和日本专利保护制度下的产品回收制度[12]，针对Canon 和Recycle Assist 墨盒再制造的专利侵权案件进行深度分析，以说明专利制度的国家差别对再制造产业的影响。
国内学者对专利产品再制造的研究主要是从法理角度分析再制造侵权判定准则问题，例如石光雨（2007）提出修理与再制造行为存在差异，并且进一步定义了修理行为与再制造行为，分别给予修理与再制造做了合理的定义[13]。汪玉璇（2005）分析了专利产品再制造的流程，结合以前的判例，层层分解专利再制造侵权行为的行为特点，并归纳出专利再制造侵权行为的判定要点[14]。李扬（2008）指出修理的零件数量多寡并不是判定侵权的必要条件[15]；胡开忠（2005）指出修理行为之所以可能构成侵权是由于修理后的产品重现了原专利产品的功能，落入了原专利产品的专利保护范围[4]。阎文军（2005）指出要加强和完善再制造产业的立法 [16]。董美根(2010)指出单以专利权穷竭原则难以完全区分维修与再造，鉴于个案的特殊性，还需要从默示许可层面来区分维修与再造,即通过证据认定当事人的真实意思表达,从而确定购买人的维修是否属于专利权人许可[17]；石必胜(2013)的研究表明，专利权用尽原则允许对专利产品进行修理，但如果修理超过一定限度，就会构成对专利产品的再造，损害专利权人的合法权益。但目前尚无区分专利产品修理与再造的稳定和可操作的标准，实践中应当综合考虑具体案件中的各种因素来判断[18]。可见，国内学者对专利产品再制造侵权判定的研究角度比较分散，大多从单一原则分析再制造行为属于修理还是再造，从而判定其是否侵犯专利权。
综上，专利产品本身是重要的社会经济资源，实现专利产品利用的最大化可以有效的节约资源，从而实现社会效益的最大化。专利产品再制造这一行为的侵权判定不仅仅关系到侵权人与被侵权人，也影响到了广泛的第三人的合法权益，因此，对于专利产品再制造侵权行为的判定要考虑到社会的整体效益。专利产品再制造是否会侵犯专利权，归纳现有司法实践和学术研究对再制造是否构成侵权的论点，从“权利用尽”和“默认许可”的原则来讲，可以认为修理不构成侵权，而再造和再制造相当于生产全新的产品，在未经许可的情况下会构成侵权。如何理解专利的维修与再制造，如何区分哪些权利是合法的，如何区分哪些权利是侵犯了他人的合法权益的，这些是再制造产业发展进程中必须解答的问题。
3 专利产品再制造的侵权辨析
3.1 专利产品的修理、再制造的技术概念界定
修理（Repair），指为维持或恢复产品的最初功能状态而采取的必要技术手段。最大化地利用专利产品的使用价值是修理的目的所在，为了达到这一目的，有时必须更换专利产品的零部件。获得并最大化商品的使用价值是消费者购买商品的目的与初衷，而修理行为是为了保障产品的使用价值能够充分发挥的合理途径之一，从法理学角度来看，属于产品使用权的“合理延伸”，也符合专利权“权利用尽”的原则，因此修理行为是合法的。专利产品修理的特点如下：（1）修理的对象是已经损坏或者是有缺陷的专利产品；（2）修理的目的是使专利产品恢复到可以使用的状态；（3）修理的手段既包括零部件额更换，也包括调试、调整等；（4）修理行为是产品使用权的合理延伸。可见，修理行为的本质是保障专利产品的能够发挥自身的使用价值，在司法实践中修理行为适用专利权“权利用尽”原则，现有的司法实践和学术观点基本认为修理是合理的、合法的。
再制造（Remanufacture），是一种对废旧产品实施高技术修复和改造的行为，它针对的是损坏或即将报废的零部件，在性能失效分析、寿命评估等专有技术基础上，进行再制造工程设计，采用一系列相关的先进再制造技术，使再制造产品达到或基本达到新产品的质量和性能。再制造的特点如下：（1）再制造的对象是由损坏、缺陷等造成的不能发挥使用价值的专利产品；（2）再制造的目的是使专利产品恢复到可以使用的状态；（3）再制造超过了修理的合理限度，不符合专利权权利用尽原则；（4）再制造侵犯了专利权人的合法权益；（5）再制造是有着确定含义的法律概念。可见，再制造行为超过了合理“修理”行为的限度构成了制造新产品的行为，在未经权利人许可的情况下是侵犯了专利权人的合法权益属于违反了专利法的行为。
3.2区分修理与再制造的法律意义
专利权是指赋予专利权人一定的垄断权，使得专利权人能够获得以合法垄断的形式获得市场超额利润或技术许可收益的回报，从而保护专利权人，提高现有和潜在发明者的技发明创造积极性，达到全社会鼓励创新的文化氛围，从而推动全社会的技术进步。任何权利都是有边界的，专利权自然也不例外，因此专利权人对于专利权的行使要兼顾社会利益与其他权利人的合法权益[17]。
专利权人的专利权通常有两种表现方式：一是实施专利发明的独占权利，二是禁止他人实施专利发明的权利。实施的行为中包括了未经许可的专利内容，这种行为就叫做侵权行为。从法理学角度区分专利产品的“修理”与“再制造”，也就是区分专利产品再制造行为是否侵犯了专利权人的合法权益。对专利产品的“生产行为”如果符合“修理”的特征就没有侵犯专利权人的专利权，如果符合“再制造”的特征就超出了专利的合理使用范围，侵犯了专利权人的合法权益。因此，区分专利产品修理与再制造的法律意义不仅仅是从法理角度界定权利的范围，还能通过保障专利产品权利人的利益，协调再制造产业中从业者的利益，从而促进再制造产业的发展。
3.3区分修理与再制造所适用的法律条文
我国专利法11条规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”由此，我们可以得出专利侵权行为的特征：(1)侵害的对象是有效的专利；(2)必须有侵害行为，即行为人在客观上实施了侵害他人专利的行为；(3)以生产经营为目的；(4) 违反了法律的规定，即行为人实施专利的行为未经专利权人的许可，又无法律依据。
我国专利法第69条规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品，或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的”。专利产品通过合法渠道售出后，专利产品的购买者为了使专利产品处于能够正常使用的状态，可以对专利产品进行必要的修理。但是这种“修理”不是无限度的，如果修理行为超过了一定的“限度”就构成了法律上禁止的“再制造”。至此，专利产品的再制造到底是属于专利法第69条售出后的使用行为，还是属于专利法第11条未经专利权人许可的制造行为，就成为判定是否构成专利侵权的症结所在。
3.4区分修理与再制造所适用的法律原则
专利权的“权利用尽”原则，也称“权利穷竭”原则，或者第一次销售原则(first sale doctrine)，是指专利产品经专利权人授权被首次销售后，专利权人即丧失对该专利产品进行再销售、使用的支配权和控制权[18]。购买专利产品的顾客可以为恢复专利产品的性能而进行修改，却不能在专利产品基本废弃后重新制造和专利产品相同的产品。图1是合法情况下专利产品的授权、制造、销售与使用的市场转移过程。当专利产品到达消费者手中的时候，专利权丧失人对于专利产品上的专利实际控制权。这就是专利权用尽原则。专利权的“权利用尽”原则是专利权人利益与消费者利益冲突与平衡的产物。专利权“权利用尽”原则可以在保障专利产品自由流通的同时兼顾专利权人的利益，实现个人利益与社会利益的统一。


图1 专利产品的市场转移过程
默示许可是指在专利产品第一次合法售出时，如果专利权人或者其他被许可人没有明确提出限制性条件，则意味着购买者获得了任意使用或者转售该专利产品的权利。默示许可的适用的情形如下：（1）通过合法渠道获得专利权人的专利产品，该专利产品的所有者可以任意处置该专利产品；（2）为了减少侵权行为造成的损失，收到侵害的个体与组织可以不经过专利权人的同意出售专利产品。图2是对于专利产品再制造是否侵权判定的一个简易流程图。


图2 专利产品再制造侵权判定流程图
综上，区分专利产品维修与再制造行为的理论基础可以借鉴“权利用尽”和“默示许可”理论。专利产品的合法渠道购买者可以自由的使用专利产品，其中包括为了维持专利产品的使用而进行的一定的更换和修理行为。同时购买者对于专利产品的支配使用是有限制的，即对专利产品的维修和更换不能构成新的产品制造行为，否则构成侵权。

4 完善专利产品再制造的立法建议
从美国、日本等发达国家再制造产业的实践来看，现有专利产品的修理、再制造的相关理论还不是很完善，相关判例也不够充分。本文认为，由于再制造产业本身尚处于发展阶段，对专利产品的修理、再制造的判断标准、参考因素等不宜规定得过细，可以采取一种比较简明、易于判断、便于操作的标准和参考体系，避免程序繁琐和过度保护导致对再制造产业发展的阻碍。
4.1 防止权利的滥用
关于专利的许多问题并不单纯是一个个法律问题，而是国家公共政策体系的重要体现。通过对专利的相关规定，可以引导社会资源的流动，使得资源的分配更加符合我国国情的需要。专利权的保护不仅是法律制度问题，在很大程度也与国家的综合实力、科技实力息息相关。我国属于发展中国家，近几十年来虽然经济有了较快的发展，但是现代科技方面不论数量还是质量都与西方发达国家存在较大差距。因此，我国应鼓励科技发明创造以推动我国经济的发展，与此同时，也要从实际经济情况出发，防止专利权过度保护导致限制我国新型行业的发展。可见，要适度地保护专利权防止专利权利滥用，这样才能实现推动科技进步，也可以避免专利制度对经济社会的负面影响。
4.2 界限清晰的原则
所有的权利都是有边界，专利权当然也不例外。专利的相关立法并不单纯考虑专利权人的相关利益，也应当考虑社会公众的合法权益，应当明确专利权人的权利界限，也应当明确社会公众对于专利产品的权利界限。允许社会公众可以对合法取得专利产品自由的处置，就是为了防止专利权人长期的占有专利资源，导致技术停滞引起社会资源的浪费。专利产品是社会资源的重要组成部分，对于有回收价值的专利产品的弃置，实质上是对社会资源的极大浪费。为此我们必须明确专利产品维修与再制造的界限，为人们的日常行为提供很好的法律援助。只有明确了专利产品维修与再制造的界限，才能够避免因为害怕侵权而放弃对有价值的专利产品的再利用造成的消极影响。
例如在美国一次性相机案中，旧相机的来源有两个来源：（1）首次销售在美国国内；（2）首次销售在美国国外。涉案相机首次销售是在美国国内的，符合专利权利用尽原则，涉案相机的专利权在首次销售后用尽。对于首次销售在国内的一次性相机进行回收再制造不侵犯专利权人的专利权。而不在国内的由于美国不承认平行进口所以对于首次销售在美国以外的一次性相机的回收再制造侵犯了专利权人的相关权利。对于不同情形的分别处理充分体现了界限清晰原则的运用。
4.3 利益平衡的原则
现代经济的实质是知识经济，任何一个国家都不能无视科技进步对经济发展做出的杰出贡献。如何最大限度地调动人们的积极性去从事科技创新，如何引导社会资源向科技发展方面流动，是经济社会发展中的一个关键性问题。为了解决这一问题，可以通过制度的设计给与权利人专有权，使其在一定时期内拥有合法的垄断权，从而来调动人们的开展科技创新活动的积极性。但是这样的制度设计必然会提高消费者的成本，这是专利制度固有的矛盾。为此，我们要兼顾利益平衡的原则，在专利权人与社会公众之间寻找利益的平衡点，实现社会利益与个人利益的统一。例如，在日本墨盒案中日本最高院提出了交易的实际情况作为判定是否侵权的新标准，这样可以更为灵活，也可以使得判定结果更加符合经济生活的实际情况，这一判定方式就充分体现了利益平衡原则。

5 专利产品再制造的许可策略
5.1 专利产品修理、再制造与专利许可协议的关系
区分专利产品的“修理”与“再制造”的目的在于判定专利产品的再制造是否侵犯了专利权人的合法权益。专利产品再制造产业的发展要建立在合法的基础上，如果专利产品的再制造侵犯了专利权人的合法权益，这对于专利产品再制造产业自身的发展也是极为不利的，因为任何产业的长期发展都不可能建立在侵犯他人的合法权益的基础上的。专利产品的“修理”与“再制造”的区分，可以帮助再制造商明确自己再制造行为合法性的边界。如果再制造商要进一步的扩张生产，超出了 “修理”的界限，侵犯了专利权人的合法权益，需要向专利权人寻求授权许可，并与其签订许可协议，使得自己的再制造行为具备合法性。
5.2 通过限制条款避免再制造与制造商之间的恶性竞争
随着再制造产业的发展，许多再制造商开始选择与专利产品制造商合作，作为专利持有者的制造商向再制造商授权许可，然后再制造商对专利产品进行再制造。再制造商付出一定的技术许可费用之后，可以有效的规避专利侵权造成的法律纠纷及相关的法律诉讼成本，而专利持有者也可以分享再制造产业的利润。但是再制造产业的产品与原专利产品很大程度上具有相同或者相似的使用价值，因此再制造产品与原专利产品可能在同类市场上展开比较激烈的竞争，这是再制造商与专利权人难以达成许可协议的主要原因。
为了促成再制造商与专利权人的合作提高社会资源的利用效率，专利权人在给予再制造商许可权的同时可以加上一定的限制条款，来避免再制造商生产的产品与原专利产品的恶性竞争。例如：在地域上加以限制，再制造商生产的产品与原专利产品在不同地域市场上销售；在细分市场上加以限制，如原专利产品可以为大批量的客户服务而再制造产品主要为零散客户服务，或以其他方式进行市场划分；在产品的主要功能上加以限制，一个产品可以有很多的使用功能，再制造产品可以只重现专利产品的部分使用功能，或是在原专利产品的基础上开发新的使用功能。
5.3 促进许可协议达成的定价策略
只有再制造商与专利产品制造商都有利可图的时候，再制造的技术许可协议才有可能达成，再制造商与专利权人的主要博弈焦点集中于许可费用的多寡。由于再制造产品的质量和功能一般低于原产品（最多与原产品相当），其售价只有不高于原专利产品时，消费者才能接受。再制造商生产经营活动预期收益要不低于资本进行无风险投资收益，再制造商才会进行再生产活动[19]。基于文献[19,20]的理论假设，建立一个再制造许可协议达成的博弈模型，来解释许可协议达成的条件。
假设再制造商每件产品负担的许可费用为a，再制造商每件产品的生产成本（不含专利的许可费用）为b，再制造商每件产品的销售单价为c，专利产品销售单价为d，无风险报酬率为e，预计销量为f，回收价格为g。其中a为决策变量，b、d、e、g为常量。得方程组如下：




模型的经济涵义如下：（1）[image: ]是指再制造产品的销售价格要不高于原专利产品。如果再制造商的产品价格高于原专利产品，显然消费者不愿意购买，这是专利产品再制造决策的现实市场基础；（2）[image: ]是指再制造商投入再制造产业的收益要高于同等资本的最低报酬率。如果许可费用较高，则过度削减了再制造商的利润空间，显然再制造商不会对该专利产品进行再制造。解方程组得：，因此可得结论：当许可费用满足时，再制造商从事再制造生产活动相对无风险投资才有利可图，许可协议才有可能达成。
6 结语
专利产品的维修与再制造是再制造产业发展过程中不可回避的知识产权问题，不仅关系到专利产品（原产品）权利人的利益，由于其与资源节约与环境保护紧密相关，也涉及到社会公众的利益。专利产品的维修与再制造也属于专利侵权研究的范畴，既涉及到专利权人的权利范围的大小，更涉及到专利权“权利用尽”的适用范围。专利制度的初衷是通过垄断权力的赋予来保护、激励并促进技术创新，使发明人在一定时间内享有独占市场的优势地位并获得相应的经济回报。然而，专利权的垄断不能无限制性，还需要协调考虑社会的整体利益，要让专利权人的利益与社会整体利益达到一个均衡。专利产品的维修与再制造界限的划分，不仅涉及到专利权人的利益，还直接影响着社会资源的有效利用，对循环经济的发展起着决定性的作用。
研究发现当前研究的侵权判断有所不足，对于修理、再制造行为的辨析还要考虑如下要素：零部件是否获得专利；零部件的维修、替换的难度；立法上的完善度；注重均等原则的运用等。笔者认为再制造侵权辨析可以从以下三个角度考虑：第一，这一行为是否重现了专利发明的技术特征，是否进行了对专利权人权利要求所界定的物的生产；第二，如果一个行为的结果重现专利发明技术特征，但是这个行为符合专利权权利用尽的相关规定，属于合理使用并不侵犯专利权人的合法权益；第三，假使一个形式上构成了专利产品生产的行为，并且超越了专利权权利用尽的范围，我们仍需要考虑这种行为是否符合默示许可的条件。总之，在区分专利产品的维修与再制造时，要坚持从是否构成生产行为、是否属于专利权穷竭的范围、是否符合默示许可的条件这三个方面进行分析，专利产品再制造的立法完善要坚持防止权利滥用原则、利益平衡原则、界限清晰原则，才能更加有效的调动社会资源，提高社会效益，并且推动专利制度的完善，最终实现资源的节约、科技的进步与经济的发展。
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