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前言

约15年前，我曾编撰了《美国专利法判例选析》（中国政法大学出版社，1995年），作为1993年
至1994年在美国乔治·华盛顿大学法学院的访问学者，研究美国专利法的初步成果。
此后，我一直关心美国专利法的司法实践发展，因为在美国，尽管专利法是联邦成文法，但是专利法
的实施主要依靠判例法。
近年来，随着科学技术的迅速发展和美国面临日益严峻的经济与贸易竞争，美国最高法院和联邦巡回
区上诉法院（CAFC）加强了对重大专利案件的审理，形成了一系列影响深远的判例法。
这也促使我关注、研究这些判例法，并汇集成了《美国专利法：判例与分析》。
本书的39个判例均选自美国的联邦法律文件《美国判例汇编》、《联邦判例汇编》等。
美国版权法（1976年）第105节规定“根据本法，版权保护不适用于美国政府的任何作品（any work of
the united States Covernment），⋯⋯”其中包括联邦法院的判例。
本书的分析是我对上述39个判例以及相关的大量判例进行初步研究，并参阅有关文献（详见主要参考
文献目录）后作出的。
对于所引文献的作者，在此一并表示衷心的谢意。
本书的译名基本上以《英语姓名译名手册》（第二次修订本，新华通讯社译名资料组编，商务印书馆
，1985年版）为准；科技术语的译法主要参考了《英汉大词典》（陆谷孙主编，上海译文出版社
，1993年8月第1版）和《简明英汉科技词典》（商务印书馆，1983年修订版）。
同时，我还参阅了Merriana Webster's Collegiate Dictionary（tenth edition，1994）等英文工具书。
为了便于我国读者较全面地了解美国专利法判例形式，本书选析的判例基本保留了原来的面貌。
个别判例所加的小标题以[]区别。
美国的判例法，尤其是联邦最高法院和上诉法院的判例包含了许多对国会立法的解析（construction）
，或解释（interpretation）。
读来可谓“回味无穷”。
不过，自然比不上阅读文学作品那样引人人胜。
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内容概要

本书为“技术转移法丛书”之一，选编了美国联邦最高法院和上诉法院有关解释美国专利法的39个典
型案例，逐个进行分析。
本书分为美国专利法概述、可取得专利权的主题、可取得专利权的条件、专利的申请、专利权的保护
、专利侵权的补救、专利交易七章，通过这些案例，读者可以对美国专利法制度有一个系统、深入的
了解。
    本书可供从事对美贸易、投资、技术转移实务的厂商以及研究、学习美国专利法和跨国技术转移的
教师、学生参考。
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张乃根教授，复旦大学知识产权研究中心主任，复旦-飞利浦知识产权合作项目负责人，法学院国际法
专业博士生导师，中国高校知识产权研究会学术委员会副主任。
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侵权的补救  第一节  专利侵权案的管辖权    判例28  TS技术案  第二节  初步禁令    判例29  H·H·罗伯
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节  专利许可    判例35  利尔公司诉艾德金斯    判例36  麦迪蒙尼公司诉基因技术公司  第三节  转让人禁
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电器公司  第五节  美国专利法具有域外效力吗？
    判例39  微软诉AT&T主要参考文献
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章节摘录

然而，我们同意，未来的技术和科学发展也许会对“机械或转换”标准提出严峻挑战，正如过去十多
年里，计算机的广泛使用和互联网的出现已经提出挑战一样。
因此，我们承认最高法院也许会最终决定改变，甚至废除这一标准，以适应新的技术发展。
并且，我们肯定不会排除本法院在未来也许会重新界定或论证该标准，抑或如何适用之。
可是，目前，且肯定对于本案而言，我们认为没有必要离开该标准，并重申：适当地适用“机械或转
换”标准，仍是认定第101节项下工序的可专利性的标准。
（三）作为推论，最高法院在迪尔案中也认为仅仅是“利用领域”（field-of-use）限制一般也不足以
使无专利性的工序变为有专利性的。
我们承认，在这一考虑与最高法院防止对基本原理的买断这一总体目标之间，也许可以看到这种矛盾
。
为什么不允许专利权人避免漫无边际的买断而将权利要求限于特定的利用领域呢？
可是，通过回顾最高法院关于买断的讨论背后的目标，即，买断只是说明某一权利要求寻求涵盖基本
原理本身而不是该原理适用于特定领域，就解决了这一矛盾。
买断在所有领域的某基本原理利用与买断该原理在某一领域的所有利用，两者均说明该权利要求不限
于该原理的特定适用。
相反，某权利要求与特定机械联系，或者产生某一物品的特定转化，则不是买断该基本原理在任何领
域的所有利用，而仅限于特定的利用，特殊的适用。
因此，这不是对抽象原理的权利要求。
最高法院在迪尔案中还重申“机械或转换”标准的第二个推论，指出“无关紧要的解答后活动不能使
不可获得专利权的原理变成可取得专利权的工序”。
最高法院在弗卢克案中推理说：有技能的起草者可以给几乎任何数学公式披上一些解答后活动的形式
。
假如勾股定理是不能取得专利权的，或部分地可取得专利权，因为某专利申请包含某最后步骤，指明
该公式被解答后可适用于现有的一般技术。
因此，即便某权利要求指明了一项特定机械或特定物品的特殊转换，该机械或转换也必须不只是构成
“无关紧要的解答后活动”。
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编辑推荐

《美国专利法:判例与分析》选编了美国联邦最高法院和上诉法院有关解释美国专利法的39个典型判例
，并逐个进行分析，以便读者对判例法体系下的美国专利法制度有一个系统的、深入的了解。
《美国专利法:判例与分析》共分七个部分：美国专利法概述，可取得专利权的主题，可取得专利权的
条件，专利的申请，专利权的保护，专利侵权的补救，专利交易。
作为跨国技术转移的前提，在美国申请和获得专利是必不可少的。
随着中国企业在美国投资的增加，掌握和运用美国专利法，开展专利技术转移，势在必行。
《美国专利法:判例与分析》可供从事对美投资、贸易、技术转移实务的厂商以及研究、学习美国专利
法和跨国技术转移的教师、学生等参考。
对于我国2008年新专利法的司法实施而言，《美国专利法:判例与分析》也可供人民法院审判人员参考
。
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