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专利侵权惩罚性赔偿立法：我国台湾地区的实践及其启示
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摘要：在我国台湾地区，是否引入源于英美法系的专利侵权惩罚性赔偿一直是个颇具争议的话题。 “否定-肯定-再否定-再肯定”的演变路径既是专利侵权惩罚性赔偿在台湾地区的发展历程，也折射出立法部门对于保护专利权的态度变化。造成台湾地区立法反复的主要原因在于：专利侵权惩罚性赔偿与大陆法系传统相异、在司法实践中缺乏可操作性、难以负载遏制专利侵权行为发生的立法目的。我国大陆地区本次修改《专利法》不应以儆效尤，应暂缓引入专利侵权惩罚性赔偿。
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在经济发展进入新常态的背景下，知识产权法律制度正与经济社会发展深度融合，已成为推动我国创新驱动发展的重要支撑。专利法律制度作为知识产权法律制度的重要组成部分，其制度属性承载着更多提升国家创新能力、促进技术进步的使命[1]。然而在专利法领域，故意侵权、反复侵权等恶性侵权现象时有发生，专利维权的瓶颈难以破除，这挫伤了企业等创新主体的创新热情和专利权人利用专利法律制度维护自身合法权益的积极性。在此背景下，2014年我国启动了《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第四次全面修改研究工作，并于2015年4月1日公布了《中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）。《征求意见稿》以“保护创新者的合法权益，促进专利实施与应用，充分激发全社会的创新活力”为核心，拟在《专利法》第65条增设专利侵权惩罚性赔偿制度，以期解决专利维权“赔偿低”的现状。实际上，对于源于英美法系侵权责任法的专利侵权赔偿是否引入《专利法》，我国大陆地区的理论界和实务界早已展开激烈讨论，目前尚未达成一致。在我国台湾地区，专利侵权惩罚性赔偿也备受争议，其在“专利法”的定位也数度变迁，一直尚无定论。本文将通过梳理专利侵权惩罚性赔偿在我国台湾地区“专利法”中的立法演变轨迹，探询台湾地区立法者立法反复之因由，以期为大陆地区本次专利修法是否引入惩罚性赔偿制度提供相应镜鉴。
1  我国台湾地区专利侵权惩罚性赔偿立法的变迁
    以专利侵权惩罚性赔偿的有无为标准，本文将台湾地区“专利法”立法分为四个阶段： 1944年—1994年、1994年—2011年、2011年—2012年、2013年—至今。
1.1  第一阶段：否定专利侵权惩罚性赔偿
    我国台湾地区现行“专利法”是由国民政府于1944年5月29日颁布、1949年1月1日施行。至1994年，该部“专利法”共经历过1959年、1960年、1979年及1986年的4次修法。在这些立法版本中，立法者均未规定惩罚性赔偿。以1994年“专利法”为例，该法第81条规定，“专利权受到侵害时，专利权人或实施权人或承租人，得请求停止侵害之行为、赔偿损害或提起诉讼。”第82条规定，“法院对于前条损害赔偿，得请专利局代为估计。”该条规定沿袭台湾地区“民法”第216条的规定：“损害赔偿，除法律另有规定或契约另有约定外，应以填补债权人及所失利益为限。依通常情形，或依已定之计划设备或其他特别情事，可得预期之利益，视为所失之利益。”即损害赔偿以填补被害人所受损害与所失利益为限作为基本原则。第89、90条规定了侵犯专利权的自由刑和罚金。即“伪造有专利权之发明品者，处三年以下有期徒刑、拘役或科或并科十万元以下罚金”、“仿造有专利权之发明品或实用方法者，处两年以下有期徒刑、拘役或科或并科五万元以下罚金”。可见，台湾地区早期的“专利法”中民刑责任均存，民事赔偿责任秉持传统的补偿性赔偿原则，并未采用惩罚性赔偿。
1.2  第二阶段：肯定专利侵权惩罚性赔偿

我国台湾地区的法律传统属于大陆法系，立法例多效仿德国、日本等。然而，由于历史因素，台湾地区受英美法系影响也颇深，这也反映在“专利法”的立法演进过程中。台湾地区在1994年1月21日 “专利法”修法时废除自由刑并将罚金上限由十万、五万元提高至六十万元，以期平衡对专利权人权利的保护[2]。该法第123条规定，“未经物品发明专利权人同意制造该物品，致侵害其专利权者，科六十万以下罚金。”基于“除罪化”后需加强损害赔偿责任的考虑[3]，加之与美国贸易谈判所受到的重大压力，台湾地区借鉴英美法系国家的惩罚性制度，并参考1988年“证券交易法”、1991年“公平交易法”的相关规定，增订了专利侵权惩罚性损害赔偿，首次规定了两倍的惩罚性赔偿金。该法第89条第3项规定：“依前二项规定，侵害行为如属故意，法院得依侵害情节，酌定损害额以上之赔偿，但不得超过损害额之二倍。”此所谓的损害额以上之赔偿即为惩罚性赔偿，当侵权人为故意时，可由法院裁量酌定损害额以上之赔偿。2001年10月24日公布的“专利法”将外观设计和实用新型专利侵权纳入惩罚性赔偿制度的适用，并继续加大赔偿额度，将惩罚性赔偿数额的上限从2倍修改为3倍。该法第89条第3项规定，“依前二项规定，侵害行为如属故意，法院得依侵害情节，酌定损害额以上之赔偿。但不得超过损害额之三倍。” 由于台湾地区在2001年面临着自1949年以来前所未有的经济负增长，同时，为了达到《与贸易有关的知识产权协议》的相关要求，立法部门再度启动“专利法”的修正。但本次修法重在专利侵权的全面除罪化，而专利侵权惩罚性赔偿内容未有变化，只是条文的序号由原“专利法”第89条第3项变动为第85条第3项。由此可见，台湾地区专利侵权惩罚性赔偿的引进以及后续倍数的提高，均与发明专利的除罪化密不可分。
1.3  第三阶段：再否定专利侵权惩罚性赔偿
    一如美国、日本为了产业发展的需要而大幅修改专利法，我国台湾地区再度酝酿修法[4]。2009年12月送审的“专利法”修正草案中，主张删除专利故意侵权的三倍赔偿金之规定，其理由为：惩罚性赔偿金作为英美法系特有的损害赔偿制度，其与台湾一般民事损害赔偿采用损害填补，不同之处在于赔偿数额往往大大超出实际损害的程度，因此，台湾删除此项规定以符合台湾一般民事损害赔偿之体制[5]。 2011年11月29日，台湾地区通过“专利法”修正草案，并于2011年12月21日公布、2013年1月1日施行。至此，台湾“专利法”彻底废除惩罚性赔偿制度，其侵权损害制度完全回归到传统大陆法系中。
1.4  第四阶段：再次肯定专利侵权惩罚性赔偿
有趣的是，新“专利法”施行仅5个月，台湾地区立法部门2013年5月31日又通过“专利法”再修改案，恢复惩罚性赔偿的规定，即该法第97条第2项，“依前项规定，侵害行为如属故意，法院得因被害人之请求，依侵害情节，可酌定损害额以上的赔偿。但不得超过已证明损害额之3倍。”台湾地区立法部门在《“专利法”部分条文修正条文对照表》中指出，社会的发展使得损害赔偿的范围得以扩充，从而导致惩罚性赔偿制度已蔓延至其他“经济法规”和“智慧财产法”中，因而，“专利法”又恢复了惩罚性赔偿的规定。 

我国台湾地区“专利法”修订如此频繁，由此可见其致力发展知识经济的决心，以及其对专利侵权惩罚性赔偿不断认识的过程。然而，专利侵权惩罚性赔偿的“否定-肯定-废除-迅速恢复”立法沿革对台湾地区专利侵权损害赔偿责任的影响无疑是巨大的，其本身也足以看出引入专利侵权惩罚性赔偿远未达成一致。
2  我国台湾地区专利侵权惩罚性赔偿立法缘何反复
台湾地区专利侵权惩罚性赔偿立法呈现反复之特点，导致立法反复的原因很复杂，影响因素包括政治因素、经济因素、法律制度因素、科技因素、文化因素、历史因素等，其中法律制度本身无疑扮演着重要的角色。源于英美法系的专利侵权惩罚性赔偿制度能否移植进入大陆法系传统的质疑、司法实践的困扰、难以负载阻止专利侵权行为发生的功能，这些是我国台湾地区专利侵权惩罚性赔偿立法一波三折、反反复复、纠缠不清的内在原因。
2.1 专利侵权惩罚性赔偿：僭越大陆法系传统的艰难
    专利侵权惩罚性赔偿是指法院针对故意侵害专利权的行为人，判给请求人超过实际损害之外的赔偿数额，以实现惩罚和遏制功能。一直以来，台湾地区学界对惩罚性赔偿的法律性质存在着很大的争议。公法责任说认为惩罚性赔偿是公法上的责任，是针对公共不法行为的一种公共救济措施，其目的在于保护社会利益不受到该行为的侵害。此说主张私法上的惩罚是不能被认可的，民事责任应当完全是补偿性质的，只有刑事责任才应具有惩罚的性质，两者应该严格区分。而民事责任说认为惩罚性赔偿虽然具有准刑事责任的特点，但仍应属于民事责任的范畴。其原因在于：惩罚性赔偿必须由受害人提起民事实施程序才得以主张，且赔偿金均给付原告个人所有，因此惩罚性赔偿是一种特殊的民事责任形式。台湾地区作为严格区分公法和私法的大陆法系的继受者，民事责任不同于刑事责任，而大陆法系的传统观点认为，专利法属于民法范畴，因此专利权应当为私权。公权不应当对私权的保护予以过多的干预，只有当涉及到社会公共利益时，国家公权力才可居中调解。为此，台湾地区的学者认为惩罚性赔偿与刑法目的类似，有重复评价之嫌[6]；也有学者认为将惩罚性赔偿纳入民法体系后，将破坏长期法制演进所建立的民刑分化的原则，造成法之发展的倒退[7]。 

2.2 专利侵权惩罚性赔偿：司法操作之困
根据台湾地区现行“专利法”第97条第2项规定，惩罚性赔偿仅适用于专利侵权人主观上为“故意”之状态。然而，该项规定较为笼统模糊，目前缺乏明确的参考依据和判定标准。然而，“对故意的判断既是重要的，也是复杂的。” [8]在学理上，故意是指行为人意图加害某人，或者虽不要求但明知其行为会导致他人损害，仍然放任该结果的心理状态，它包括直接故意和间接故意。前者是指行为人明知自己的行为必然或者可能发生危害社会的结果，并且希望危害结果的发生以及明知必然发生危害结果而放任结果发生的心理态度，后者是指行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果，并且放任这种结果发生的心理态度。德国民法学者梅迪库斯认为，故意系指明知并想要发生依法定构成要件为决定性的事态[9]。一般而言，故意的判定标准有主观标准和客观标准之分，多倾向于主观标准，即考察行为人主观上有无加害的故意。美国法院在对于专利侵权的主观状态进行认定时，确立了“是否知悉系争专利的存在”为门槛的原则，然而台湾地区法院在认定专利侵权人的主观是否具有“故意”时，尚未建立此标准。此外，专利侵权惩罚性赔偿系由法院酌定，且不得超过损害额之3倍。这表明台湾地区法院在决定是否适用惩罚性赔偿享有较大自由裁量权。如若控制不当，必将与制度设计的最初愿望逆向而行。在2011年废除专利侵权惩罚性赔偿制度以前，有学者针对台湾地区法院在适用专利侵权惩罚性赔偿的判决提出批评：“通常仅说明加害人是否应负惩罚性损害赔偿以及数额为若干，至于原因为何，多未详加解释，更遑论提出判断标准或流程。” [10] 2013年5月，台湾地区立法部门在修改“专利法”法的说明中也指出“专利法”领域相关案例尚不多见，具体的适用标准仍待逐步完善。
2.3 专利侵权惩罚性赔偿：难以负载阻止专利侵权行为之立法目的
引入专利侵权惩罚性赔偿的立法意旨在于填补被害人所受损害之余，还对侵权人强加更重的经济负担，以达到惩罚或制裁之功能，从而阻止不法行为再次发生，维护社会经济秩序。同时，还可以预防潜在侵权的发生，鼓励潜在侵权行为选择交易而非侵权。专利法的立法目的在于鼓励创新，促进科技进步和社会发展，无论适用哪种侵权赔偿制度，站在申请人的角度来看，只是希望发明创造通过申请专利的方式向社会大众公开后，获得法律的特殊保护。如果有其他方法可达到该目的，惩罚性赔偿制度自不必采用。而且，即使其他方法不能达到该目的，惩罚性赔偿也并非担负此重责的首选之策。台湾地区的“专利法”自1994年引入惩罚性赔偿，至2013年废除，在这10余年，台湾地区的专利侵权行为并不因为专利侵权惩罚性赔偿制度的存在而得到有效遏制。诚如前所述，台湾地区的司法领域并未出现更多的专利侵权惩罚性赔偿案例，这表明此项规定的作用发挥并未达到极致。相反，该项规定为“专利流氓”（又称专利地痞、专利怪客、专利涤虫等，英文为patent troll）的出现制造了良机。而“专利流氓”目前已成为困扰台湾地区、美国、韩国等地区和国家的高科技企业发展的心头难解之痛。
3  对我国大陆地区《专利法》第四次修改的启示
专利侵权惩罚性赔偿在我国《专利法》第四次修改中已成为重点议题并已纳入《征求意见稿》，但本次修法最后是否应引入专利侵权惩罚性赔偿，依然需要审慎选择。台湾地区如此反复的专利侵权惩罚性赔偿立法，可以为大陆地区提供如下启示：

3.1 将维护专利权人利益和社会公众利益的平衡作为修法之目标          

知识产权法律制度以利益平衡为基石，专利法律制度作为知识产权法律制度的一部分亦是如此。专利法律制度是基于激励理论而建立起来的法律制度，它致力于实现专利权人与社会公众间的利益平衡，以促进全社会整体利益的发展[11]。就专利技术而言，它既是专利权人的个人财富，也是整个社会的共同财富，作为个人利益和社会公共利益结合体的专利技术只在一定条件范围内为专利权人享有。尽管专利权是一种私权，但这种私权的客体——技术方案或者设计方案具有无形性，而专利权人不能以占有专利客体的方式阻止他人对其专利权的侵害，所以此种权利极易受到侵害，应在立法上、司法上加大对专利权的保护力度。另一方面，任何财产权利都应有明确、清晰且稳定的权利边界。“财产制度的首要价值目标是界定交易主体的权利界限，从而形成属于主体的财产”。但专利权客体是抽象的技术方案或者设计方案，它的特殊性决定了界定权利边界的困难。一项专利技术，其说明书和权利要求书的表述无论多么完美，从语词学的角度来看，都不可能确保权利边界的划定绝对清晰。如此，必将或多或少影响社会公众的利益。简而言之，专利权的特点和专利法律制度建立的基础要求立法者以利益平衡理念为指导，妥当设计认定专利侵权人的侵权行为和确定专利侵权人侵权责任机制以保护专利权人和社会公众的利益，二者绝不可偏废。

3.2 理性审视专利侵权惩罚性赔偿                       

尽管《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国侵权责任法》等单行法律中已经引入惩罚性赔偿，但这并不能说明《专利法》应当然跟进，引入惩罚性赔偿。前述几部法律中设立惩罚性赔偿条款的目的在于维护社会公益，如产品安全、食品安全等。立法者期望通过惩罚严重的不法行为，更好地保护社会公众的人身和财产利益。而专利侵权行为人未经许可利用他人的专利技术生产的产品或者提供的服务未必涉及产品安全、食品安全，如果引入惩罚性赔偿缺乏相应的正当性。与此同时，《征求意见稿》将适用专利侵权惩罚性赔偿的前提也界定为故意侵权，然故意的构成要件并无特别之说明，这与台湾地区的立法有相似之处。因此，中国大陆地区的法官在适用法律时，可能因判定标准不明确引起适用困难，进而导致此条文形同虚设。再者，即便是我国在专利法领域引入惩罚性赔偿制度，也未必能够实现制度设计的目的[12]。因为当前“专利赔偿低”的困境主要在于权利人举证不足、法定赔偿适用过于频繁等。既然现行困境都难以“脱困”，引入惩罚性赔偿恐只能成为空中楼阁。最后，随着司法改革的深入，特别是法官终身责任制的实行，基于多种考虑，法官对于是否酌定适用惩罚性赔偿将非常谨慎。于此，设立专利侵权惩罚性赔偿制度的初衷都将湮没其中。

3.3 认真对待专利侵权补偿性赔偿
我国现行《专利法》第65条规定了四种确定专利侵权赔偿数额的方式，即实际损失、侵权所获得的利益、专利许可使用费的合理倍数、法定赔偿数额。如果赔偿的数额能得到准确测定，可以填平请求人所遭受的损失。但问题在于专利侵权诉讼中，专利权人往往举证能力不足、法官过多依赖法定赔偿，导致补偿性赔偿 “失灵”。笔者以为，就专利侵权赔偿制度功能的恢复而言，改革之重点不在于是否增设惩罚性赔偿，而在于司法中如何认真对待补偿性赔偿。具体建议如下：
（1）适当降低实际损失中因果关系的证明标准

专利权的高度技术性和专利侵权的复杂性导致了专利权人在举证中存在一定困难，而司法中对专利侵权因果关系证明标准要求过高。为此，在法院确定存在专利侵权的情况下，建议通过以下因素来证明因果关系：①专利产品的市场需求度；②专利产品与侵权产品的竞争关系；③专利产品对市场需求的满足度[13]。
（2）进一步明确技术分摊规则
技术分摊规则是指通过确定涉案专利对侵权产品利润的贡献比率来计算专利侵权损害赔偿数额，也即扣除专利权人专利产品的所失利润或侵权人侵权产品获利中由专利贡献的那部分利润。技术分摊规则的合理性在于：随着科学技术日新月异的进步，市场上的产品尤其是高端科技领域的产品大多是若干专利技术的集合，组成“专利丛林”。如果侵权人仅侵犯产品中的某一项或几项专利，就需要对该产品的全部专利（包括非侵权专利）进行赔偿的话，显然违反了我国现有的专利侵权补偿性损害赔偿的原则。就当前而言，我国专利法暂无技术分摊规则的相关规定，但《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释[2009]21号）给予了确认，司法实践中也出现了运用技术分摊规则审判的案例。然而无论是理论研还是实践经验，我国均处于初级摸索阶段，亟需进一步深入探讨研究[14]。
（3）适度扩展举证责任倒置规则
在民事诉讼中，一般实行“谁主张谁举证“的原则。然而，专利权人在实际损失和侵权人获利两种计算方式具体适用中存在客观上举证不能的困境。为破除此症结之瓶颈，建议将这两种方式中一些具体的证明事实（如专利技术在侵权产品所占比例）实行举证责任倒置，即由侵权人举证，法院审查其真实性来判断确定赔偿数额。若侵权人拒不提供，法院可以作出不利于被告的推定，推定侵权人获利高于专利权人提出的赔偿数额，故而判决支持专利权人关于赔偿数额的诉讼请求。当然，实行举证责任倒置并不免除原告的全部举证义务，原告仍需举证证明：侵权人与侵权产品的相关性、侵权产品与专利保护范围的关联性、合理支出以及对实际损失或侵权获利的初步预估。
（4）规范适用法定赔偿
   当前，在专利侵权诉讼的裁决中，以法定赔偿计算侵权赔偿数额往往成为法官的首选。这导致立法的初衷被扭曲，法律规定的其他三个相对客观的计量方法在司法审判中很少应用，难以保证审判的客观公正性。再者，即便采用法定赔偿，由于长期适用大陆法系补偿性原则的司法惯性，法官判定的赔偿金额几乎全部低于被侵权人的诉求，处于“半满”状态，无法真正达到“全满”，从而导致“补偿性赔偿”功能的失灵[15]。基于法定赔偿制度几乎达到滥用的现状，笔者以为有必要对其进行合理限制。建议是否适用法定赔偿除首先应遵循《专利法》第65条的计算顺序，其次还应考虑侵权情节、行为方式、侵权性质、持续时间、危害后果、影响范围、专利权的类型、评估价值和市场价值、商誉损失、制止侵权所支付的费用、专利许可费数额、许可性质、许可范围、许可时间等，从而减少适用法定赔偿制度所带来的不确定性，在一定程度上规制法官肆意行使自由裁量权。
随着知识产权事业发展进入新常态，包括专利法律制度的知识产权法律制度的建设要求“制度建设的本土化、创新成果的产权化、环境治理的法治化”[16]。源于英美法系的专利侵权惩罚性赔偿制度能否本土化，台湾地区的专利侵权惩罚性反复立法已经给出了注解。实际上，专利侵权惩罚性赔偿并未得到大陆法系传统的其他国家和地区的专利法所接受和认可，即便在英美法系国家，专利侵权惩罚性赔偿的命运并非一致[15]。在目前阶段下，我国想要“保护创新者的合法权益“，推动“大众创业，万众创新”的格局，并非急于效仿台湾地区增设专利侵权惩罚性赔偿，而应该认真践行现有的补偿性损害赔偿机制，否则将重陷台湾地区反复立法之困境。为此，本文建议《专利法》第四次修改过程中应暂缓引入惩罚性赔偿制度。
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Abstract：It has been a controversial issue whether to introduce patent infringement punitive damage originated from English Law in Tai Wan region of PRC.. The evolution route for patent infringement punitive damage is not only the process of refuse firstly, then introducement, following abandonment, soon after re-establishment ,but also the reflection of attitude change for from those legislators towards patent protection in Tai Wan region. There are three material causes to explain why legislative authority has altered the attitude on patent infringement punitive damages so frequently and fundamental differently, namely as the incompatibility with the Civil Law and absence of non-operability in judicial practice, as well as lack of ability to take the legislative purpose to prevent patent from infringement. During the process of amending Patent Law in Mainland, it is better not to follow Tai Wan region when considering whether to introduce or to refuse the patent infringement punitive damages.
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