
 
 
 

SAS Institute v. ComplementSoft LLC – IPR 部分 立案對專利權人和無效贊助者均有利有弊 

 

專利審理和上訴委員會目前是以單個權利要求為基礎來決定是否審查通過多方複審（ IPR）程

式所挑戰的專利權利要求的有效性，其結果就是通常出現 IPR 程式的「部分立案」。雖然此種做

法受到批評，但是美國聯邦巡迴上訴法院在近期的 SAS Institute v. ComplementSoft 案中對此予以

認可。因此，在可預見的未來，專利審理和上訴委員會的這種部分立案的做法還將持續，即對至

少一個被挑戰的權利要求不進行審查，從而在最終的書面決定中不會提及該權利要求。 

這對於 IPR 請求人（即挑戰專利者）和專利權人意味著什麼呢？是否對其中一方有利而對另

一方不利呢？答案比一般人所想的更為模糊，也在策略層面上更為微妙。本文將從請求人和專利

權人兩者的角度指出 IPR 部分立案的某些潛在益處以及不利之處。 

部分立案的重要性在於《美國發明法案》中與包括 IPR 在內的授權後無效程式的禁止反言規

定。 具體來說，請求人僅僅是被禁止針對 IPR 最終書面決定中包含的那些專利權利要求在無論

是美國專利商標局、專利審理和上訴委員會或法院的其他程式中，以曾經可能合理提出的理由再

提起任何對該專利有效性的挑戰。這樣，對於被立案和審查的權利要求就可能有訴訟中的禁止反

言效果，而對於同一專利的雖被挑戰但未立案的權利要求卻不然。許多人認為，國會當初的立法

意圖顯然不會是看上去如此奇特的結果，因為其失去了通過以 IPR 程式取代地方法院無效程式來

簡化專利訴訟這毋庸置疑的好處。 

對於聯邦巡迴上訴法院拒絕全席重審 SAS Institute v. ComplementSoft 案，巡迴法院的紐曼法官

持不同意見並且提出了符合邏輯也具令人信服的論據說明為什麼專利審理和上訴委員會對 IPR 進

行部分立案的做法並沒有得到《美國發明法案》的支援。紐曼法官反映了通常聽到的對該做法的

批評，她寫道：「這一做法挫敗了通過行政平臺來解決某些專利問題的立法目的，這本是受限於

地方法院的訴訟當事人新近可以採取的途徑」。然而，紐曼法官主要——如果不是僅僅——專注

于由 IPR 部分立案給專利權人帶來的最大問題，即因為缺失對未立案的權利要求的禁止反言效

果，專利權人很可能不得不在不同地方連續對抗專利無效挑戰，先是在專利審理和上訴委員會，

然後在地方法院。她還注意到，假設其他前提條件（比如時間限制）都滿足的情況下，專利審理

和上訴委員會的部分立案的做法甚至允許請求人連續發起 IPR 請求。從我們的經驗來看，一般來

說這種「第二輪」請求要面對更嚴格的檢查並且必須清除其他障礙才可能進入對原先未立案的權

利要求的 IPR 審理。無論如何，部分立案的決定有可能帶來比較最初不發起 IPR 請求的情況還要

高的訴訟花費，而這樣的結果似乎與國會確立 IPR 制度時的目的相悖。 

不過，部分立案也存在著可能對某一方有利的情況。例如，請求人可以在立案決定作出之後

選擇終止 IPR 程式並且將其資源集中于通常同時進行的地方法院訴訟中。通過在這個時間點終止

IPR，請求人可以節省在 IPR 中的進一步開支，並且可以避免隨著專利審理和上訴委員會的最終書

面決定而來的禁止反言風險。同時，請求人還能從專利審理和上訴委員會獲得一些引導，並且如

果專利權人已經遞交了專利權人初步答覆，請求人可以預先看到專利權人針對現有技術可能提出

的最好的至少部分論據。然而，任何請求人採取這種做法或者任何專利權人對此認可的可能性很

低；專利審理和上訴委員會僅在不同尋常的情況下非常罕見地不理專利權人的反對而終止已經立

案的 IPR。 

另一方面，在恰當的情況下，專利權人也可以從部分立案決定中獲得策略上的優勢。例如，

如果地方法院已經在整個 IPR 以及任何上訴（這是經常會發生的）期間中止訴訟案件，專利權人



 
 
 

可以選擇撤回針對在訴專利的被立案的權利要求的侵權主張而僅針對未立案的權利要求繼續進行

訴訟，然後請求地方法院結束中止程式。專利權人還可以考慮放棄在 IPR 中被立案的權利要求的

權利（即將其捐獻于社會）以終止 IPR，從而節省在專利審理和上訴委員會同步進行的該程式中

額外的支出。專利審理和上訴委員會通常都在立案的權利要求被專利權人放棄以後終止 IPR 程

式，因為已經沒有什麼需要決定的。 

當然了，這些不同的可能性需要有經驗的律師來做出仔細的考量，但最重要的是儘管在某些

情況下部分立案顯得有些不公正，但是在恰當的情況下仍然可以被一方用來獲得優勢。由於 IPR
中將繼續存在部分立案的情況，當在美國實施或者挑戰專利權時就需要將其作為全面的法律策略

的一部分來對待。 

 


