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一家企业被同行起诉侵犯外观设计专利， 一审遭遇败诉。 但

企业坚持认为， 对方的专利在申请前早已出现权利人即本案原告

自己的宣传册上， 被告将该宣传册作为无效的唯一证据， 认为不

具有新颖性而属于无效专利。 但是专利无效复审委以对方不认可

该宣传系其发布为由， 对该核心证据并不认可， 导致涉案专利维

持有效。

在此前提下， 一审法院据此认为专利权有效， 判决被告败

诉。

想要二审翻盘， 我们必须找到更多证据对该核心证据形成证

据链。

www.shfzb.com.cn

被起诉专利侵权 一审败诉

旧照中寻觅线索 二审获胜

被诉专利侵权

一审判决赔偿

我们介入这起案件时， 本案已

经经历了一场诉讼且有了一审判

决。

案件中的原被告是同行业竞争

者， 面向国外客户出口产品。 原告

实力雄厚， 手握多项专利。 被告作

为后起之秀， 研发产品时对原告偶

有借鉴 。 此前 ， 原告多次起诉被

告， 均有所斩获。 此次， 原告又高

举两项专利兴师问罪， 涉及的两项

均为外观设计专利。

鉴于一审判赔的金额不是很

高 ， 且外观设计专利的生命力有

限， 我听了被告企业负责人的介绍

后表示 ， 既然判决赔偿的金额不

高， 从综合成本角度考虑， 可以先

停止侵权， 至于赔偿金额可以再与

对方商量。

但是这个建议遭到了企业负责

人王总的严词拒绝。 原来， 这两家

公司住址相邻， 上到老板下到员工

总是抬头不见低头见， 一方面输了

官司没有面子， 另一方面产品模具

的开发制作费用颇高， 他们不甘心

输掉官司。

而且更为关键的问题在于， 王

总言之凿凿地告诉我， 这两件案件

所涉及的专利， 对方早在申请前已

经公开了。

听到这里， 我心里有了几分把

握， 这不就是我们常说的 “垃圾专

利” 吗？

所谓 “垃圾专利”， 就是指那

些没有任何创新内容的专利， 由于

对于外观设计专利和实用新型专利

并不进行实质审查， 导致不少人钻

了这个空子。

分析败诉原因

证据未获认可

由于王总表示要坚决上诉， 于

是我仔细翻看了一审判决书， 才发

现一审中他们作为被告却未提交任

何证据。

究其原因， 被告认为涉案专利

是垃圾专利， 并且已提起专利无效

宣告， 希望一审法院能够对该案中

止审理。

面对专利侵权诉讼， 被告想到

的第一招就是 “釜底抽薪”， 即提

起专利无效宣告。

那么在无效宣告中， 他们向专

利复审委员会提交了哪些证据呢？

最主要的就是一本对方的宣传册，

记载着产品的发行时间为涉案专利

申请日前。

尽管在专利无效宣告中， 他们

提交了 “仅以宣传册作为无效宣告

证据而被法院采纳” 的相关案例，

但是对方一口否认自己曾经发行过

该宣传册。

这种诉讼中 “老子不认儿子”

的抗辩， 我们可见得多了。 因为没

有 “DNA 检测设备”， 儿子其实就

是儿子 ， 老子就是不认 ， 能奈他

何？

就这样， 专利复审委员会未采

纳被告的证据， 认为申请人即本案

被告提交的证据不能证明原稿专利

为现有设计， 作出了维持涉案两件

专利有效的决定。

在此情形下， 一审法院基于双

方不愿调解， 便直接作出了一审判

决。

追寻蛛丝马迹

梳理搜证方向

作为一名专门从事知识产权业

务的律师， 我深知这个案件如果没

有新的证据， 仅靠几本对方不予认

可的宣传册 ， 远远不足以扭转败

局。

然而， 人过必留痕， 雁过必留

声， 既然这两件专利都是 “垃圾专

利”， 那么就一定能找到申请日前

早已公开的蛛丝马迹。

正式接受二审委托后， 我们根

据多年的的经验拟定了如下大搜查

的思路：

1、 既然双方均为外贸型出口

企业， 生产的产品主要销往国外，

那么一般来说， 应该是阿里巴巴的

用户。 查阅阿里巴巴网站， 是否存

在涉案专利产品？ 如果存在， 上传

时间是何时？

2、 对方作为一家业内规模较

大的公司， 一定有官方网站， 能否

在其官网中发现一些线索？

3、 涉案专利申请日为 2009 年

6 月， 当时微博与博客热度正盛，

看看他们是否有加 “V” 的官方微

博与博客？ 由于那时微信及微信公

众号尚处于新生事物， 一般的公司

使用微信公众平台的可能性不高。

但既然要掘地三尺， 微信当然也不

能放过。

4、 “世界工厂网” 上有诸多

价值颇丰的信息， 或许能带来意外

的惊喜？

5、 彻底搜寻相关行业网站或

者 BBS 论坛， 尽量不留任何死角

6、 既然对方有代理商， 查阅

其代理商的官方网站和其阿里巴巴

商户， 是否也有相关痕迹？

7、 根据产品的型号、 名称等

信息在互联网上搜索相关产品， 说

不准能够幸运地有所发现。

8、 专利复审复审委员会未采

纳我方宣传册， 对方也矢口否认为

其制作和发行。 考虑到双方作为同

一地区且相邻近的同行， 印制宣传

册的厂家有可能相同， 能否循此线

索找到突破口？

9、 宣传册图片精美， 像素高、

文件大， 因此对方提交给印刷厂印

制时通常会以 U 盘 、 QQ 传送 、

超大附件邮件的形式传递， 是否留

下了痕迹？

10、 印制宣传册时， 印刷厂一

般会与客户交流 。 除了电话交流

外 ， 一般还有邮件或者 QQ 等交

流手段， 这些地方也有迹可循。

11、 既然对方的产品用于出

口， 肯定会参加一些展会。 那么展

会的组委会可能掌握一些备案资

料 ， 这些资料能否为案件带来曙

光？

12、 由于涉案产品主要用于出

口， 产品可能需要经过相应认证。

从当事人口中得知， 该产品进入欧

盟要经过 GS 认证， 而 GS 认证在

中国设有分中心。 如果产品提交认

证， 分中心应该会存有留样……但

需要注意的是， 留样时间应当在专

利申请日前。

经过一周搜寻

果然有所发现

王总对我们的建议非常重视，

安排与其随行的副总协助我们寻找

证据。

公司副总是个年轻小伙， 对互

联网非常熟悉， 完全领会了我们的

用意。

一周以后 ， 这位副总来电告

知， 在对方的官方网站上查到一张

图片， 是对方参加 2009 年春季广

交会的照片。

他告诉我们， 春季广交会一般

在 4 月中下旬召开， 而涉案两件专

利的申请日却在 2009 年 6 月。 如

果相关 “专利” 在那届广交会上已

经现身， 那么就可以作为突破性的

关键证据。

遗憾的是， 单从图片来看本身

并没有显示涉案产品的任何信息。

但是， 副总对这张图片依稀有些印

象， 他也参加了那次广交会， 似乎

记得自己当时拍过对方展台的相

片， 与这张很是相似。

时隔六年， 再次寻找当年拍摄

的照片似乎是大海捞针。 六年过去

了， 当年拍摄的相机还在吗？ 即使

相机在， 存储卡是否还在？ 是否留

有当年的照片？

一般来说， 相机存储卡容量有

限， 照片不太会保留那么长时间。

如果要长期保留， 可能会拷贝到电

脑中。 那么， 在这六年之间电脑不

知经历了多少次更新迭代， 旧电脑

还在吗？ 如果不在， 相关资料有备

份吗？

这一连串的疑问在副总的脑海

中翻滚， 但他期盼着奇迹出现。

我们一致决定， 在继续进行其

他搜寻的同时， 将这届广交会的相

关照片作为突破口重点搜寻。

打开弃置电脑

找到当年照片

几天之后， 王总告诉我一个坏

消息和一个好消息：

坏消息是， 当年拍摄照片所用的

相机被找到了， 只是早已弃置多年。

相机里的存储卡还在， 但是里面并没

有当年拍摄的照片。

而好消息是， 他们找到了一台当

年曾使用过的笔记本电脑， 电脑虽已

退休， 但还能开机运行。 在这台电脑

的硬盘里， 他们找到了当年那届广交

会上拍摄的照片！

经过反复查看和分辨， 照片的拍

摄角度和对方公司官网上那张基本相

同， 可以确认是同一次展会。

在众多照片中， 有一张让曾经参

会的副总凝视良久。

他指着对方展台的桌子……桌面

上摆放的宣传册， 和此前他们向专利

复审委员会提交的完全相同。

得知消息我提示他们， 立即对原

告官方网站上的相关图片进行公证。

二审采纳证据

改判我方胜诉

由于那一段时间的照片被集中发

现， 虽然已经有了关键突破， 我还是

要求公司方面继续搜寻其他证据。

很快， 公司副总又提供了自己电

脑中与其他同事一起参加 2009 年春

季广交会时拍摄的大量照片， 他还找

到了 2008 年秋季广交会和 2008 年在

上海举办的中国国际五金工具展的相

关照片， 这些照片中也出现了涉案的

两件产品。

这一系列证据足以证明， 在申请

所谓专利之前， 涉及这些专利的产品

早已 “抛头露面” 了， 相关外观设计

专利不能成立。

本案二审中， 法院基于我们提交

的证据， 采纳了我方的意见， 撤销了

一审判决， 并驳回原告的全部诉讼请

求。 本案就此收获了完美的结果。
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