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2024-13-2-160-006

海某集团诉无锡某科技有限公司专利申请权权属纠纷案

——PCT申请效力终止时有关权属纠纷的处理

关键词 民事 专利申请权权属 PCT申请 效力终止 诉的利益

基本案情

海某集团诉称：无锡某科技有限公司（以下简称无锡某公司）于

2016年5月30日向国家知识产权局提出某发明专利申请，申请公布日为

2016年8月24日。海某集团于2018年5月对无锡某公司提起专利申请权权

属诉讼，主张前述发明专利申请权为海某集团所有，生效判决已确认该

发明专利申请权为海某集团所有。现海某集团发现国际申请号为

PCT/CN2016/085430、国际公布号为WO/2017/206199、名称为“一种测量

湿气中气油水三相质量流量的测量装置及测量方法”的发明专利，与另

案前述发明专利二者背景技术、摘要、权利要求、说明书及附图完全相

同，系同一技术方案，因此诉请涉案专利PCT申请归海某集团所有。

无锡某公司辩称：专利申请权权属纠纷系确认之诉，确认之诉必须

具有诉讼救济利益，而本案诉讼之时，涉案专利PCT申请在包括中国在内

的所有PCT成员国或地区的效力均已终止，本案确权申请对现实或未来的

法律地位不再产生影响，海某集团的请求已无实际利益，请求驳回海某

集团的起诉。

法院经审理查明：无锡某公司于2016年5月30日向国家知识产权局提

出某发明专利申请，申请公布日2016年8月24日。海某集团于2018年5月

对无锡某公司提起专利申请权权属诉讼，主张上述发明专利申请权为海

某集团所有。江苏省苏州市中级人民法院作出（2018）苏05民初539号民

事判决，确认该发明专利申请权归海某集团所有。无锡某公司不服，提
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出上诉后，江苏省高级人民法院作出（2019）苏民终237号民事判决，驳

回上诉，维持原判。

无锡某公司于2016年5月30日向国家知识产权局提出涉案发明专利申

请，并于2016年6月12日以涉案专利申请为优先权，依照基本相同的权利

要求书、说明书、附图，依据《专利合作条约》（Patent Cooperation 

Treaty，以下简称PCT）向世界知识产权组织（World Intellectual 

Property Organization，以下简称WIPO）国际局提出国际申请，后WIPO

国际局公布上述申请，公布的专利文件包括测量装置的正视图、横截面

剖视图、侧视图、纵截面剖视图，与前案讼争专利说明书的4个附图完全

相同。2017年7月17日涉案PCT申请进入欧洲国家阶段，2018年1月17日欧

洲专利局公布了该欧洲专利申请，2019年1月11日被视为撤回。2017年

7月19日涉案PCT申请进入美国国家阶段，2019年7月18日美国专利商标局

公布了该美国专利申请，申请人及发明人与涉案PCT申请相同，于2021年

2月9日被授予专利权。涉案PCT申请未进入中国国家阶段。

江苏省苏州市中级人民法院于2022年9月13日作出（2022）苏05民初

230号民事判决：国际申请号为PCT/CN2016/085430、国际公布号为

WO/2017/206199、名称为“一种测量湿气中气油水三相质量流量的测量

装置及测量方法”的发明专利的PCT申请归海某集团所有。无锡某公司不

服，提出上诉，主张涉案PCT申请在包括中国在内的所有PCT成员国或地

区的效力均已终止，海某集团的请求已无实际利益，应当驳回海某集团

的诉讼请求。最高人民法院于2023年6月28日作出（2023）最高法知民终

428号民事判决，驳回上诉，维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为，海某集团对涉案PCT申请权归属确认之诉具有诉

的利益。双方诉争系确认之诉，确权之诉的诉讼目的在于确认当事人之
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间有争议的民事法律关系、特定法律事实是否存在或者存在的具体状态

，以使当事人之间的法律关系得以确定，法律地位得以安定。提起确认

之诉必须具有诉的利益，即需要诉讼救济或保护的法律利益。对原告而

言，当其权利或法律地位处于现实的不安状态，且司法裁判是消除该不

安状态的适当且必要的救济途径时，即具有确认之诉的利益。

具体到本案，首先，本案具有导致海某集团合法权益受损的现实不

安状态。其一，PCT申请是根据《专利合作条约》提出的专利申请，PCT

申请权能够给申请人带来程序便利的利益。PCT申请对应可能存在的外国

或其他地区专利局的专利授权，在其效力终止前，具有合理的可期待的

授权可能性，其权利人因此享有一定的现实利益，他人未经许可提出PCT

申请，构成对权利人权益的侵害。其二，PCT申请分为国际阶段和国家阶

段两个独立的阶段，《专利合作条约》第22条规定，申请人应在不迟于

自优先权日起30个月届满之日，向每个指定局提供国际申请的副本及其

译本，并缴纳国家费用。该条约对PCT申请进入国家阶段的适用期限作出

规定，同时也规定了各成员国可以按照其本国法所许可的理由，对期限

的任何延误予以宽恕。本案中，虽然根据我国专利法及实施细则的相关

规定，涉案PCT申请因未在规定期限内办理进入我国国家阶段的手续致使

其在我国的效力终止，但不排除其在其他国家或地区获得实质审查并进

而获得专利授权的可能性。即使涉案PCT申请在所有PCT成员国或地区的

效力均终止，其可期待的授权可能性确定地归于消灭，但是，对由此导

致的程序便利利益丧失以及相关现实利益损害，权利人可以寻求救济。

其三，涉案PCT申请文件已在WIPO及其网站记录并公示，公开的申请人信

息为无锡某公司，此申请信息与已为生效判决所认定的某发明专利申请

权归属于海某集团的信息不一致，在二者属同一发明创造的情况下，该

公开信息的不一致使该发明创造所有人的法律地位处于不确定状态，进
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而导致相关公众对该发明创造的所有人产生错误认知，使权利人的商誉

及合法权益受到影响。综上，海某集团在本案法律地位的确认，是其主

张相关现实的或者将来的合法权益的基础，涉案PCT申请权归属的不确定

导致其处于合法权益受损的现实不安状态。

其次，本案具有裁判的必要性和适当性。在PCT申请已受理的情况下

，在一定期限内实际权利人可以根据WIPO规则要求变更申请人，但就本

案而言，因涉案PCT申请超过了《专利合作条约实施细则》第92条之二规

定的在国际局办理变更手续的期限，已无法通过自行申请方式变更申请

人，也不存在其他救济渠道。如果海某集团确系涉案PCT申请权的实际权

利人，其真实法律地位在WIPO公开的申请人信息中无法体现，而在涉案

PCT申请权未经生效裁判确定之前，其无法以自己名义寻求其他救济途径

以使其合法利益得到保护。在此情况下，通过司法确认PCT申请权的归属

可以使当事人的真实法律地位得以确定，并有助于对现实或将来纠纷的

彻底解决，给予实际权利人以保护和救济。本案中，涉案PCT申请已在美

国获得专利授权，海某集团无法通过在美国国家阶段自行申请的方式变

更权利人，本案诉讼对于其寻求该美国专利权权属的救济具有必要性和

适当性。

裁判要旨

即使PCT申请在包括中国在内的所有PCT成员的效力已终止，主张实

际应享有该专利申请权的人，对于其已公示的PCT申请人为被告的PCT申

请权权属纠纷，仍具有诉的利益，人民法院可予审理。

关联索引

《专利合作条约》第22条

一审：江苏省苏州市中级人民法院（2022）苏05民初230号民事判决

（2022年9月13日）
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二审：最高人民法院（2023）最高法知民终428号民事判决（2023年

6月28日）

 

本案例文本已于2024年2月26日作出调整


