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在最近一項判決（Sonos 案件）中，美國加州北區地方法院可能給一項沉寂的原則

——專利申請懈怠原則注入了新的生命 1。雖然這一原則已存在多年，但除對 Lemelson 
Foundation2和 Gilbert Hyatt 反覆運用外，其很少得到運用 3。然而，這些案件涉及一小部

分（雖然數量很多）具有優先權日期的專利申請，這些專利主張在 1995 年專利法變更之

前申請但在 1995 年之後授權的專利（即所謂的“潛水艇專利”）的權益。這是一個重要

區分，因為在 1995 年，專利期限計算發生了巨大變化——從授權之日起 17 年變成了從申

請之日起 20 年。  
 
在這種背景之外，法院很少適用專利申請懈怠原則。專利申請懈怠是一種衡平的積

極抗辯，並且“如果專利是在不合理和無法解釋的延遲申請之後授權的，並且該延遲申請

在總體情況下構成了對法定專利制度的嚴重濫用，那麼這一原則可能導致該專利無法行使
4。”在 Sonos 案件中，地區法院利用這一原則否決了陪審團對 Google 判賠 3200 萬美元的

決定，宣告 Sonos 專利由於專利申請懈怠而無法行使。 
 

在 Sonos 案件中，專利發明涉及使用一種系統在不同房間安排媒體播放機，該系統

允許使用者創建、保存和啟動多組來自特定房間的這些播放機。實際上，這使使用者能夠

在家裡管理多個音樂或視頻播放機。Sonos最初於 2006年提交了該發明專利的臨時申請。

2008年至2019年期間，Sonos獲得了一系列美國專利，其中涉及該原始申請的各個方面。

每次 Sonos 獲得一項專利後，都會提交一份包含新權利要求的延續申請，Sonos 隨後會對

該專利進行審查答辯。這種性質的延續申請在美國是合法且普遍的做法。許多公司都會為

尋求不同程度的權利要求範圍而提交多個延續申請。此外，專利申請人確實可以依據競爭

對手的產品撰寫權利要求並主張在這些產品之前的優先權日期 5。一般而言，這些做法沒

有任何錯誤、不合法或不公平之處。 
 
發生關於專利期限的上述法律變更後，大多數專利律師都認為，該專利期限變更削

弱了專利申請懈怠的理論依據。每一項延續申請的有效期都必須與其主張優先權的最早申
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請相關聯，因此，專利權人不能像 1995 年以前的延續申請的情況一樣無限期地延長專利

的有效期（因為每一項專利從其授權之日起就有一個新期限）。 
 
然而，在本案中，Google 認為，在如此長的期間內提交如此多的延續申請，這一

事實本身就是“不合理”行為的證據。地區法院同意這些論點，指出“本件裁決的實質是

專利持有人 Sonos, Inc.在不合理、無可辯解並且影響實體權利的拖延超過 13年後才授權的

專利。Sonos於 2006年提交了臨時申請，而涉案專利的優先權正是來源於該臨時申請，但

直到 2019 年，Sonos 才提交這些專利的申請，並將所主張的權利要求提交審查。” 
 
作出這一認定時，法官查閱了過去的先例（都與 1995 年之前的申請有關），並指

出，先前已判定 8 年、9 年和 10 年延遲是“不合理的”。Sonos 辯稱，其提交的每一個延

續申請都在審查過程中被認真處理，並遵守 USPTO 的所有規章制度。法官駁回了這一論

點，指出“Sonos 在此期間認真處理專利申請的審查，這沒有降低此延遲的不合理性和無

可辯解性。相反，這使得此延遲更加不合理和無可辯解。在 Sonos提交權利要求的超過 13
年的時間裡，Sonos 在所有相關時間都提交了相關申請。對於 Sonos 而言，修改這些申請

以請求保護此發明只是一小步。” 
 
另外，法官在作出這一判決時本可以依賴於潛在的新內容（new matter）和保護範

圍不清楚的問題。然而，地區法院選擇作出一項側重於專利申請懈怠的裁決，這對在美國

提交一系列延續申請的常規做法提出了質疑，該做法允許專利申請人隨著時間的推移改進

其權利要求並適應不斷變化的環境，並且在美國長期以來一直是一種常見做法。這一做法

使發明人能夠使其專利的權利要求與不斷發展的技術環境保持一致。該裁決對長時間延遲

提交權利要求的審視可能會鼓勵專利申請人重新評估其延續申請策略，並考慮更積極地主

張其權利要求，從而降低懈怠申請權利要求的風險。此外，現在對“不合理延誤”提交此

類權利要求的構成範圍尚無定論。事實上，根據 Sonos 一案的審理法院，延誤 8 年或更長

時間提出權利要求將可能受到質疑。專利訴訟中的被告在多大程度上可以採用這些論點還

有待觀察。 
 
該案件的另一個有趣部分是，Sonos 特別主張，1995 年專利期限變更使得專利申請

懈怠變得沒有意義。“Sonos 花費了很多筆墨來試圖證明對專利申請懈怠的積極辯護已經

消亡。然而並非如此。確立專利申請懈怠抗辯時，最高法院不太關心專利期限持續時間的

細微差別，而是更關心是否操縱專利壟斷，以犧牲公眾利益為代價牟利。這正是本法院在

此案中所關心的重點。”總之，該法院強調，專利申請懈怠抗辯主要涉及防止以犧牲公共

利益為代價來操縱專利壟斷以謀取利潤。 
 



Sonos 一案對整個專利制度意義重大，其提出了關於創新與競爭之間平衡的問題，

並鼓勵專利持有人迅速、合理地採取行動。該案凸顯了在智慧財產權事務中保護公共利益

並確保專利持有人只能公平地利用這一制度的重要性。雖然該法院強調防止無根據的壟斷

和保護專利制度的完整性，但該裁決質疑專利申請審查延誤的持續時間，並挑戰專利申請

懈怠的概念。該裁決對提交一系列延續申請的做法和專利申請審查中“不合理延誤”的定

義帶來的潛在影響可能會重塑專利申請人在此專利制度中的運作方式。該案還提醒我們，

專利法並非一成不變，而是必須進行調整，以確保其在不斷變化的技術環境中持續服務於

公眾利益。儘管目前尚不清楚這一裁決會產生多麼深遠的影響，但對於正在進行的有關在

專利法中運用專利申請懈怠原則的討論，這是向前邁出的重要一步。最後，當然，在幾乎

確定向美國聯邦巡迴上訴法院提出的上訴中，地區法院的判決是會得到維持還是推翻仍有

待觀察。 


