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美国联邦巡回上诉法院（CAFC）最近认为，专利审判和上诉委员会（PTAB）在多

方复审程序（IPR）中发布了最终书面决定（FWD）之后，在针对该决定的所有上诉权都

用尽之前，专利法规定的 IPR 请求人禁反言不生效 1。仅依赖于对相关专利法语句和下级

法院判决（以及行政机构决定）的理解，一家美国地区法院最近在 PTAB 发出最终书面决

定之后，立即适用了基于美国发明法案（AIA）（即美国专利法）第 315 条(e)(2)款的针对

IPR 请求人的法定禁反言，从而使 IPR 请求人在诉讼中不能主张某些针对专利有效性的挑

战 2。但是，在该案中，IPR 请求人在 IPR 程序中对专利有效性的挑战已经获得成功，并

且这些专利权利要求已经被 PTAB 宣告无效。 

然而，该地区法院根据 CAFC总体上有关于对专利权人适应间接禁反言的时间的先例，

同时裁定对于专利权利要求已被 PTAB 无效的专利权人而言，至少在针对最终书面决定的

所有上诉权用尽之前，该最终书面决定没有排除效力。因此，由于专利权人针对 PTAB 的

最终书面决定向 CAFC提出的上诉仍在审理中，因而专利权人被允许在侵权诉讼中主张先

前被 PTAB 无效的专利权利要求，而被诉侵权人（在 IPR 程序中成功的 IPR 请求人）却不

许在该侵权诉讼中提出相同的、依据 PTAB 发出的最终书面决定在 IPR 程序中已经成功的

专利权无效抗辩。该地区法院承认：“允许原告在诉讼中使用被 PTAB 认定无效的权利要

求，同时根据 AIA 第 315 条(e)(2)款的禁反言规定而阻止被告对这些权利要求主张已经成

功的现有技术抗辩似乎违反直觉 3”。但是，该初审法院接着说：“尽管如此，这仍是一

个可允许的结果，符合专利法和相关判例法 4。” 

这种“违反直觉”的结果是否“可允许”值得商榷；毕竟专利法或应适用的判例法对

此并没有强制性规定 5。正如 CAFC最近在 Olaplex案中解释的那样，AIA的相关禁反言条

款“并没有说明一份最终决定何时开始（对请求人）具有禁反言效果”。CAFC 特别指出，

此问题尚未在任何先前的上诉判决中做出决定，审理 Olaplex 案的合议庭同样未在其判决

中对这一问题做出决定。因此，TrustID 案的初审法庭得出的结论既不是 AIA 也不是任何

上诉判决的强制性规定。 



根据与多方再审程序（即 Inter Parte Reexamination, 随着 2012 年 AIA 的颁布，这一程

序被 IPR（Inter Parte Review）取代）相关的禁反言条款，只有在所有上诉权都用尽时，

才会产生禁反言权利。AIA 之前的禁反言条款规定，“提出多方再审请求并由此获得决定

（相当于 AIA 最终书面决定）的第三方请求人被禁止在以后，……基于第三方请求人在

多方再审程序中已提出的或本应提出的任何理由，主张被最终确定为有效和具可专利性的

任何权利要求为无效。”CAFC 认为“以后”一词的意思是“在所有上诉权用尽之后的时

间 6”。可以推定国会在颁布《美国发明法案》的请求人禁反言条款时已经了解 CAFC 对

上述法条的解释。 

此外，TrustID 案初审法庭达成的“违反直觉”的结果要求人们接受这样的观点：国

会意图创建这样的一种授权后专利有效性的挑战方案，基于该方案，（1）在 PTAB 发出

最终书面决定之后的侵权诉讼中，即便该最终书面决定认定该侵权诉讼中所主张的被指受

到侵权的权利要求无效，在针对该最终书面决定的花费多年的 CAFC上诉过程中的任何时

间点，IPR 程序中失败的专利所有人（侵权诉讼原告）不会受到任何影响； （2）但同时

在同一侵权诉讼中，在 IPR 程序中获胜的请求人（通常是被称侵权的被告）不被允许提出

其已经成功的基于现有技术的专利无效抗辩。在没有任何被明确表达的合理理由支持这种

方案的情况下，往最好了说，这种观点也是完全不合逻辑的。 

如果要使 AIA 的专利授权后有效性挑战方案具有任何符合直觉的合理性，那么针对

专利所有人的间接禁反言就应该是法定的请求人禁反言的必然推论。在恰当并明确地提出

了该问题的上诉中，CAFC 应修正地区法院和 PTAB 对专利法的这种“违反直觉”的错误

理解。 

有两种可能合乎逻辑的答案：（1）从 PTAB 发布其最终书面决定的那一刻起，除非

该最终书面决定中的结论在上诉中被改变，那么如果请求人是 IPR 程序败诉方，则其不得

在侵权诉讼中提出已经失败过的基于现有技术的专利无效抗辩，而如果专利权人是 IPR 程

序败诉方，则其不得主张被无效的专利权利要求；或（2）在针对该最终书面决定的所有

上诉权最终用尽之前，任何一方在侵权诉讼中采取的任何法律立场都不受禁反言限制 7。 
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