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易继明

　　内容提要：近年来，“专利蟑螂”呈日益蔓延的态势，已给美国创新企业造成了巨大的

损失。美国国会不断提出相关法案，旨在遏制专利蟑螂。美国众议院 ２０１３年 １２月 ９日

通过《创新法案》，修改专利侵权诉讼程序以制止专利蟑螂滥用诉权的行为。主要修改内

容包括：原告提供额外的必要诉讼细节，提高专利权属的透明性，败诉方承担诉讼费用，重

新塑造证据开示程序，终端用户诉讼例外以及对商业方法专利进行规制等内容。通过这

些改革，新的《专利法》在专利侵权诉讼中建立起了一整套诉讼审查、证据开示、滥用失

权、责任费用承担和用户平行诉讼等规则体系。美国出台《创新法案》遏制专利蟑螂的做

法，是奥巴马政府专利新政的一种体现，中国政府及企业应加强应对，掌握专利诉讼程序

的新特点，以避免该法案实施之后陷入被动。
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２０１３年１２月美国众议院以３２５票赞成、９１票反对的绝对优势，通过了由美国众议院

司法委员会（ＪｕｄｉｃｉａｒｙＣｏｍｍｉｔｔｅｅ）保护知识产权小组组长鲍勃·古德莱特（ＢｏｂＧｏｏｄｌａｔｔｅ）

众议员提出的《创新法案》（ＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＡｃｔ）。〔１〕 《创新法案》重点在于对专利诉讼程序进

行改革，旨在遏制日益蔓延的“专利蟑螂”（ＰａｔｅｎＴｒｏｌｌ，或称“专利流氓”、“专利海盗”、

“专利怪物”等）现象。〔２〕 提案人古德莱特议员在２０１３年１２月５日举行的众议院议员表

决会议上发言时表示，奥巴马总统为了遏制滥用专利诉权而与国会保持持续合作的态度
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本文在北京大学国际知识产权研究中心主任助理蔡元臻、杜克大学法学院法律博士（Ｊ．Ｄ．）何文钢协助下完成，特别
致谢。

ＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＡｃｔ，Ｈ．Ｒ．３３０９，１１３ｔｈＣｏｎｇ．（２０１３），ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｐｏ．ｇｏｖ／ｆｄｓｙｓ／ｐｋｇ／ＢＩＬＬＳ－１１３ｈｒ３３０９ｒｆｓ／ｐｄｆ／ＢＩＬＬＳ
１１３ｈｒ３３０９ｒｆｓ．ｐｄｆ．此为《创新法案》的最终文本，本文采用此版本。
尹新天较早将这种现象介绍到国内时，将其翻译为“专利怪物”。相关“专利蟑螂”现象的介绍，参见易继明：《遏

制专利蟑螂———评美国专利新政及其对中国的启示》，《法律科学》２０１４年第 ２期，第 １７４－１７５页；又参见尹新
天：《美国专利政策的新近发展动向》，载刘春田主编：《中国知识产权评论》第三册，商务印书馆 ２００８年 １２月第
１版，第２５６页。



让他倍受鼓舞。在美国，无论是大型企业还是中小型企业，目前均受到专利投机行为的冲

击，制定专利改革法案是事关美国竞争力、就业率和国家经济安全的核心问题。〔３〕

鉴于《创新法案》在专利诉讼程序方面的重大革新，以及其在遏制专利蟑螂、促进创

新与经济增长方面的巨大作用，中国政府和企业应予高度关注。了解这项《创新法案》的

具体内容，跟踪这项法案的进程及实施效果，对于完善我国专利制度和创新体系具有一定

的借鉴意义。

一　美国《创新法案》出台的背景

（一）高技术产业发展的困境：“专利蟑螂”的蔓延

在美国，２０世纪 ９０年代专利蟑螂现象兴起，目前已泛滥成灾。根据国际法律组
织———电子前沿基金会（ＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＦｒｏｎｔｉｅｒＦｏｕｎｄａｔｉｏｎ）的定义，专利蟑螂是一种“不创造、
发明、或出售任何有用的东西，其获得专利的唯一目的是威胁那些可能使用与专利相关的

技术的人群的主体”。〔４〕 他们经常从无力支付诉讼费用的小企业、独立开发者和非盈利

组织那里榨取和解费，结果使得众多小企业被迫停业。而且，专利蟑螂有时候带上“白手

套”，设立空壳公司主张专利维权。据美国著名科技博客网站 Ｔｅｃｈｄｉｒｔ．ｃｏｍ披露，截至
２０１２年底，在滥用专利权方面“声名远播”的高智发明公司（ＩｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌＶｅｎｔｕｒｅ）共拥有空
壳公司２０００余家。高智发明公司将专利权转至其空壳公司名下，同时操纵空壳公司进行
“专利维权”诉讼的策略，被认为是专利蟑螂的行为典型。〔５〕

近年来，美国创新企业每年不得不付出巨大的代价来应对专利蟑螂。据统计，仅

２０１１年，美国专利蟑螂就给创新企业造成了超过２９０亿美元的直接损失。〔６〕 尽管这一统
计数据尚有一定的分歧，〔７〕但美国总统行政办公室的基本判断还是值得信赖的：２０１３年
６月白宫发布的《专利主张与美国创新》（ＰａｔｅｎｔＡｓｓｅｒｔｉｏｎａｎｄＵ．Ｓ．Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ）报告中指
出，专利蟑螂所发起的诉讼数量近年来高速增长。据统计，２０１０年专利蟑螂共发起专利
侵权诉讼７２９件，约占全部专利侵权诉讼的 ２９％；２０１１年此类案件数量增长到 １５０７件，
约占到全部专利侵权诉讼的４５％；而到了 ２０１２年，专利蟑螂共提起诉讼 ２９２１件，约占全
部专利侵权诉讼案件总数的 ６２％。如图表所示，最近几年以来，专利蟑螂发起的侵权诉
讼增加了４倍之多，已经严重危及美国专利系统的健康运行。
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１５９Ｃｏｎｇ．Ｒｅｃ．Ｈ７５１１，Ｈ７５２５（ＳｔａｔｅｍｅｎｔｏｆＲｅｐ．Ｇｏｏｄｌａｔｔｅ）．这是美国国会议事录（ｃｏｎｇｒｅｓｓｉｏｎａｌｒｅｃｏｒｄ）中的会议
实录。但是，这种会议记录一般分两种编排方式：一个是 ｄａｉｌｙｅｄｉｔｉｏｎ，属于初编版本；另一个是 ｐｅｒｍａｎｅｎｔｅｄｉ
ｔｉｏｎ，是最终版。本注释引征自初编版本。
Ｐａｔｅｎｔｓ，ＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＦｒｏｎｔｉｅｒＦｏｕｎｄａｔｉｏｎ，ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｅｆｆ．ｏｒｇ／ｐａｔｅｎｔ，访问时间：２０１４年４月２１日。
ＭｉｋｅＭａｓｎｉｃｋ，ＩｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌＶｅｎｔｕｒｅｓ：Ｄｏｎ’ｔＭｉｎｄＯｕｒ２０００ＳｈｅｌｌＣｏｍｐａｎｉｅｓ，Ｔｈａｔ’ｓＴｏｔａｌｌｙＮｏｒｍａｌ，Ｔｅｃｈｄｉｒｔ，（Ｄｅｃ．
２０，２０１２，２：１５ＰＭ），ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｔｅｃｈｄｉｒｔ．ｃｏｍ／ａｒｔｉｃｌｅｓ／２０１２１２２０／０２３６５８２１４４７／ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌｖｅｎｔｕｒｅｓｄｏｎｔｍｉｎｄ
ｏｕｒ２０００ｓｈｅｌｌｃｏｍｐａｎｉｅｓｔｈａｔｓｔｏｔａｌｌｙｎｏｒｍａｌ．ｓｈｔｍｌ，访问时间：２０１４年５月２５日。
ＪａｍｅｓＢｅｓｓｅｎ，ＭｉｃｈａｅｌＪ．Ｍｅｕｒｅｒ，ＴｈｅＤｉｒｅｃｔＣｏｓｔｓｆｒｏｍＮＰＥＤｉｓｐｕｔｅｓ，９９ＣｏｒｎｅｌｌＬ．Ｒｅｖ３８７，３９７（２０１４）．
这种分歧来自于所获得的数据之样本提取、信息来源、数据对比、对“非实施主体”（ＮＰＥ）的界定等方面的疑虑
和不同见解。参见《ＮＰＥ在专利制度中的作用分析》（ＡｎａｌｙｚｉｎｇｔｈｅＲｏｌｅｏｆＮｏｎＰｒａｃｔｉｃｉｎｇＥｎｔｉｔｉｅｓｉｎｔｈｅＰａｔｅｎｔ
Ｓｙｓｔｅｍ），资料来源：ｈｔｔｐ：／／ｐａｐｅｒｓ．ｓｓｒｎ．ｃｏｍ／ｓｏ１３／ｐａｐｅｒｓ．ｃｆｍ？ａｂｓｔｒａｃｔ＿ｉｄ＝２１１７４２１，访问时间：２０１４年 ４月
１０日。



２００６—２０１２年专利蟑螂诉讼数量对比〔８〕

（二）《创新法案》的立法进程

在全球经济竞争加剧、专利权滥用现象泛滥的大背景下，美国的立法者们已经意识到

了形势的严峻性，并且纷纷作出了反应。仅在 ２０１３年，就有多达 ７项有关遏制专利蟑螂

的法案被提交国会讨论。〔９〕 不过，大多数议案胎死腹中。鉴于此，鲍勃·古德莱特议员

在总结先前法案的经验和吸取相应教训的基础上提出了《创新法案》，主张采取多元化的

治理手段去解决专利蟑螂问题。他的提案很快就获得了奥巴马总统的积极响应与支持。

事实上，《创新法案》提出之后的立法进展，也较为顺利。２０１３年 １１月 ２１日，美国众议院

司法委员会以３３票赞成和５票反对批准了这项针对专利蟑螂的法案。短短一个月不到，

立法机构再传捷报：《创新法案》于同年 １２月 ９日在众议院内获得通过。此前不久即

２０１３年１２月４日，奥巴马政府曾表示支持此项遏制专利蟑螂的法案。再上溯半年，美国

白宫曾敦促国会采取措施，遏制近年来在科技产业中滥用专利诉权的势头，并就遏制专利

蟑螂宣布采取５项行政措施，以及向国会提出了 ７项立法意见。这些措施和意见大部分

在《创新法案》中得到了体现。

为了规制专利诉权滥用行为，通过诉讼改革保护企业对抗无根据的专利侵权诉讼，

《创新法案》中包含了一些能够改变专利购买、所有权和权利实施等生态系统的一系列条

款。身兼众议院司法委员会主席的古德莱特议员称，“过去几年中我们已经看到，利用劣

质专利和未能受到充分审查的专利对付美国企业，企图快速获得报酬的案例正在以式增

长。这些诉讼都以和解为目标，而寻求和解的赔偿额刚好低于诉讼成本，企业为避免支付
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本图表根据《专利主张与美国创新》报告第５页图表和专利集成公司 ＲＰＸ数据制作。原表中突出了诉讼量之比
例；本图表选取了诉讼案件的具体数据。Ｃｈｉｅｎ２０１３，ｕｓｉｎｇｄａｔａｆｒｏｍＲＰＸｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ；Ｃｈｉｅｎ，ＣｏｌｌｅｅｎＶ．Ｐａｔｅｎｔ
ＡｓｓｅｒｔｉｏｎＥｎｔｉｔｉｅｓ，ＰｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎｔｏｔｈｅＤＯＪ／ＦＴＣｈｅａｒｉｎｇｏｎＰＡＥｓ．Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，ＤＣ，Ｄｅｃｅｍｂｅｒ１０，２０１２，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．
ｒｐｘｃｏｒｐ．ｃｏｍ，访问时间：２０１４年４月２６日。
２０１３年，美国国会针对专利蟑螂提出的法案包括：ＳａｖｉｎｇＨｉｇｈＴｅｃｈＩｎｎｏｖａｔｏｒｓｆｒｏｍＥｇｒｅｇｉｏｕｓＬｅｇａｌＤｉｓｐｕｔｅｓＡｃｔ

（ＳＨＩＥＬＤ）ｏｆ２０１３，Ｈ．Ｒ．８４５，１１３ｔｈＣｏｎｇ．（２０１３）；ＰａｔｅｎｔＱｕａｌｉｔｙＩｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔＡｃｔｏｆ２０１３，Ｓ．８６６，１１３ｔｈＣｏｎｇ．

（２０１３）；ＥｎｄＡｎｏｎｙｍｏｕｓＰａｔｅｎｔＡｃｔ，Ｈ．Ｒ．２０２４，１１３ｔｈＣｏｎｇ．（２０１３）；ＰａｔｅｎｔＡｂｕｓｅＲｅｄｕｃｔｉｏｎＡｃｔ，Ｓ．１０１３，１１３ｔｈ

Ｃｏｎｇ．（２０１３）；ＰａｔｅｎｔＬｉｔｉｇａｔｉｏｎａｎｄＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＡｃｔｏｆ２０１３，Ｈ．Ｒ．２６３９，１１３ｔｈＣｏｎｇ．（２０１３）；ＳｔｏｐｐｉｎｇｔｈｅＯｆｆｅｎｓｉｖｅ

ＵｓｅｏｆＰａｔｅｎｔｓＡｃｔ，Ｈ．Ｒ．２７６６，１１３ｔｈＣｏｎｇ．（２０１３）；以及本文具体评述的《创新法案》。然而，除了《创新法案》以
外，其余６项法案均因为其规制手段过于单一或者缺乏针对性，而逐一遭到了否决。



高昂的诉讼成本可能会支付赔偿费用。”〔１０〕

《创新法案》在众议院内部可谓一帆风顺。但从历史上来看，参议院对于众议院的审

议结果往往带有疑虑。〔１１〕 《创新法案》中的一些的激烈措施，在有些参议员看来显然“用

力过猛”，如下文将论述到的败诉方支付胜诉方诉讼费用的规定、“终端用户诉讼例外”规

则。〔１２〕 客观地讲，《创新法案》将打破专利侵权诉讼中权利人与侵权人之间平衡关系，建

立起一套新的规则体系以遏制专利蟑螂。在新的平衡机制建立之初，拥有大量专利储备

的利益集团必将纷纷参与到立法的进程中去，通过积极游说，在参议院审议阶段尽可能地

推动法案向有利于自己的方向加以修订，甚至阻碍法案的通过。因此，尽管《创新法案》

从提案之初就备受推崇，但其在参议院的立法前景仍然存在诸多变数。

二　美国《创新法案》关于专利诉讼程序的主要变化

如果说《美国发明法案》〔１３〕（ＬｅｅｈｙＳｍｉｔｈＡｍｅｒｉｃａＩｎｖｅｎｔｓＡｃｔ）揭开了奥巴马专利改革

的序幕，那么《创新法案》作为其延续，在秉承前者的改革基调之余，正以更直接和激烈的

方式展开对专利蟑螂的制裁。为了重振经济、恢复就业和提升国家竞争能力，《创新法

案》在《美国发明法案》的基础上，对多项涉及专利蟑螂的专利诉讼程序等有关规定进行

了修改，涉及各类法律条文近３０条，包括提供必要诉讼细节、提高专利权属透明性、原被

告诉讼费用的承担转移、重塑证据开示程序、终端用户诉讼例外和对商业方法专利的重新

规制等。

（一）原告必须提供额外的必要诉讼细节

《创新法案》第３部分第（ａ）条第（１）款首先对美国《专利法》中第 ２８１条作出了重大

修改。原第２８１条只是专利侵权救济的诉讼途径：“专利权人应通过民事诉讼获得对侵害

其专利权的救济。”〔１４〕此次《创新法案》对此加以修改，增加了第 ２８１Ａ条，规定专利案件

的原告在起诉中需要提供其诉讼的必要细节。这些细节要求包括：

（１）指出每一项被侵权的专利；

（２）列出第（１）项中被侵权专利的每一个权利主张；

（３）指出第（２）项中权利主张所涵盖的所有方法、机械、产品和组合物质（统

称为“被控侵权工具”———ＡｃｃｕｓｅｄＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｌｉｔｙ）；
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１５９Ｃｏｎｇ．Ｒｅｃ．Ｈ７５１１，Ｈ７５１１（ＳｔａｔｅｍｅｎｔｏｆＲｅｐ．Ｇｏｏｄｌａｔｔｅ）．
ＧｅｎｅＱｕｉｎｎ，ＨｏｕｓｅＰａｓｓｅｓＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＡｃｔ，ＢａｔｔｌｅＧｏｅｓｔｏＳｅｎａｔｅ，ＩＰＷａｔｃｈｄｏｇ（Ｄｅｃ．０８，２０１３，２：２７ＰＭ），ｈｔｔｐ：／／
ｗｗｗ．ｉｐｗａｔｃｈｄｏｇ．ｃｏｍ／２０１３／１２／０８／ｈｏｕｓｅｐａｓｓｅｓｉｎｎｏｖａｔｉｏｎａｃｔｂａｔｔｌｅｇｏｅｓｔｏｓｅｎａｔｅ／ｉｄ＝４６６１１／，访问时间：２０１４年
４月３０日。
ＧｅｎｅＱｕｉｎｎ，ＨｏｕｓｅＰａｓｓｅｓＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＡｃｔ，ＢａｔｔｌｅＧｏｅｓｔｏＳｅｎａｔｅ，ＩＰＷａｔｃｈｄｏｇ（Ｄｅｃ．０８，２０１３，２：２７ＰＭ），ｈｔｔｐ：／／
ｗｗｗ．ｉｐｗａｔｃｈｄｏｇ．ｃｏｍ／２０１３／１２／０８／ｈｏｕｓｅｐａｓｓｅｓｉｎｎｏｖａｔｉｏｎａｃｔｂａｔｔｌｅｇｏｅｓｔｏｓｅｎａｔｅ／ｉｄ＝４６６１１／，访问时间：２０１４年
４月３０日。
也称为《莱希—史密斯美国发明法案》，是美国《专利法》自 １９５２年以来规模最大的一次修订，授予美国专利商
标局更大的自主权，着力点在于刺激就业与经济增长。ＬｅａｈｙＳｍｉｔｈＡｍｅｒｉｃａＩｎｖｅｎｔｓＡｃｔ，ＰｕｂｌｉｃＬａｗ１１２－１２９，ｅｎ
ａｃｔｅｄｏｎＳｅｐｔ．１６，２０１１，１２５Ｓｔａｔ．２８４．
《美国专利法》，易继明译，知识产权出版社２０１３年１月第１版，第１０１页。



（４）针对第（３）项中每件被控侵权工具，在已知的前提下，准确地描述以下

细节：

（Ａ）每件被控侵权工具的名称和型号；或者

（Ｂ）在不带有名称和型号的时候，提供每件被控侵权工具的具体描述；

（５）针对第（３）项中每件被控侵权工具，对以下事物作出清晰和简要的

陈述：

（Ａ）被控侵权工具如何涵盖了第（２）项中各个权利主张的专利构成要

件；与

（Ｂ）被控侵权工具如何满足了第（２）项中各个权利主张的专利限制条件，需

提供详细说明；

（６）针对间接侵权的每一个诉求，描述被控间接侵权方“帮助”或者“引诱”

直接侵权的行为；

（７）有关维护第（１）项中每件专利的诉讼请求方背后的负责方，和提供法院

参考的所有诉讼理由，分别给出描述；

（８）若有的话，对指控侵权方从事的主要业务作出清晰和简要的描述；

（９）在指控侵权方具备足够认识的前提下，对其它任何主张第（１）项中同样

专利的每份起诉书列出清单；

（１０）针对第（１）项中的每件专利，指出该专利是否被一个标准设定组织明

确宣称为必要的、潜在必要的或者有成为必要的潜力的，以及美国或者外国政府

对该专利施加了具体的许可要求。

（二）提高专利权属的透明性

为了促使专利所有权公开化和透明化，《创新法案》第４部分更新了原《专利法》中第

２９０条，要求原告披露并且更新关于专利有效期的基本信息（例如最终的母公司或利益相

关人），其目的是阻止专利蟑螂躲藏在空壳公司背后不断提起诉讼。原《专利法》第 ２９０

条规定的是“专利诉讼的通知”，《创新法案》提出修订该条的标题，从原来的“专利诉讼的

通知”修改成为了“专利诉讼通知与权益披露”。这样，将原第 ２９０条中有关专利诉讼通

知的内容作为新第 ２９０条的（ａ）款；在其后，增加了有关权益披露的数款规定：“在原告提

交上诉的同时，应当向专利商标局、法院和各被告披露：（Ａ）涉案专利的权利所有人；（Ｂ）

任何有权授予涉案专利再许可的主体；（Ｃ）除原告以外，原告所知晓的任何与涉案专利之

间存在利益关系的主体；（Ｄ）任何与（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）项中的主体有关联的幕后专利主体。”

修改后的第２９０条（ｅ）款中，第（１）项还对条文所提到的“利益关系”一词着重进行了

界定。界定通过“应然”和“非应然”两个角度阐述。按照该项规定，“利益关系”一词

是指：

（Ａ）其含义应为———

（ｉ）有关一项或者多项专利，个人所享有的有关实施这一项或者多项专利所

得收益的权利，包括固定的部分收益与变动的部分收益；和（ｉｉ）有关诉讼原告，

个人对其所拥有的、多于百分之５的直接或者间接的所有权或者支配权；同时
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（Ｂ）其含义不应为———

（ｉ）在相互或者共有投资基金中的股权或者其它利益的所有权，除非这种所

有权涉及到上述基金的管理；或（ｉｉ）对合伙保险公司中一个投保人，或者对合伙

储蓄机构中一个存款人所享有的业主权益以及类似的业主权益，除非案件诉讼

程序的结果将对上述权益的价值起到巨大影响。

在第２９０条（ｅ）款第（３）项中，专门对“幕后专利主体”进行了说明：（Ａ）通常情况下，

除本项（Ｂ）目中规定的情况以外，“幕后专利主体”一词的含义应参照《联邦法规》第 １６

编第８０１．１条第（ａ）款第（３）项，或者任何后续修订的法律；（Ｂ）对定义的修改，即主管

人〔１５〕有权依据法规修改“幕后专利主体”的含义。

（三）败诉方承担诉讼费用

《创新法案》第３部分还对《专利法》第 ２８５条作出了修改。原第 ２８５条规定，“在特

殊情况，法院也可判定败诉方负担胜诉方合理的律师费用。”这一规定，在费用承担方面

相对缓和。修改后的新规定，提出了较为激进的“费用承担转移条款”，并将费用扩大至

胜诉方律师费之外的其他费用。具体规定为：如果原告侵权诉求被驳回，法院可以视具体

情况判定败诉方负担胜诉方在诉讼中产生的合理的律师费和其它费用，被告还可以要求

原告支付相关的诉讼费用；如果败诉方不能应法院判决支付给另一方费用，法院可以判定

与败诉方有密切联系的“利益相关人”支付合理的律师费和其他费用。这一规定，实际上

扩大了连带责任的主体和客体范围。

针对第２８５条的修改中，增加了“排除诉讼条款”，即原告在诉讼中提出排除诉讼，将

被视为非胜诉方而承担诉讼费用，除非该方在法院令下达前主动撤销诉讼或主张。这一

规定，直接针对专利蟑螂以诉讼为手段的“专利敲诈”行为。同时，为避免打击一般专利

侵权诉讼中原被告双方和解的积极性，《创新法案》在进行上述修改的同时，将和解意向

限定为单方面，从而保留了基于双方共同的意向达成合意的可能性及其合法性。

此外，《创新法案》第３部分结合第 ２８５条的新规定，对《专利法》第 ２９９条进行了修

改，即在原先规定的“合并被控侵权人”、“诉讼合并理由不充分”和“弃权”３项之外，增加

了“合并利益相关人”一款。第２９９条（ａ）款“合并被控侵权人”中规定：

根据国会法案提起有关专利之诉的，在满足下述条件的情况下，被控侵权人

可以合并为一个诉讼的被告或反诉被告，或者将诉或反诉合并审理，但因 ２７１条

ｅ款第２项规定的侵权行为提起诉讼或进行审理的除外：

（１）请求救济的权利共同或分别针对的是这些当事人，或者因同样的（系

列）交易、（系列）事件而请求救济，该（类）交易或事件与同一被控产品或工艺的

制造、使用、进口到美国、许诺销售或销售有关；

（２）在诉讼中将会出现对所有被告或反诉被告来说共同的事实问题。〔１６〕
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《创新法案》对“主管人”一词在其第 ２部分中作出了定义，即美国商务部下负责知识产权的助理部长（Ｕｎｄｅｒ
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显然，上述规定更多地是为了节省司法资源，避免讼累。而经由《创新法案》修订后

的《专利法》新法规定，对于与原告有关的“利益相关人”，也进行了“合并”。《创新法案》

规定，在《美国法典》（ＵｎｉｔｅｄＳｔａｔｅｓＣｏｄｅ）第３５编第２９９条的后面增加新的款项：

（ｄ）合并利益相关人———

（１）合并———在任何根据国会法案提起的有关专利的民事诉讼中，当诉讼

费用和其他相关费用已经根据第 ２８５条的规定，不由专利侵权诉讼中的被告胜

诉方担负，而败诉方无力担负上述诉讼费用和其它相关费用时，如果胜诉方可以

证明败诉方在维护其专利权以外没有其它明显的利益关系，法院应当批准胜诉

方提出的动议，合并一个新的利益相关人……”

《创新法案》在原《专利法》第２９９条增加上了利益相关人的责任连带的规定，自然涉

及 “利益相关人”一词的界定问题。根据增加部分即第 ２９９条（ｄ）条第（４）项的定义，利

益相关人可以包括涉案专利的被授权方、正在行使或再授权专利中的权利主体，以及在不

同渠道与专利之间能够形成利益关系的一方。不过，《创新法案》将收取合理代理费的律

师，以及仅拥有涉案专利股权而无法影响或控制诉讼的个人，排除在需要承担连带责任的

相关利益主体之外。

（四）重新塑造证据开示程序

在《创新法案》对《专利法》第２９９条作出上述修改之后，还增加了第２９９Ａ条关于“专

利侵权诉讼的证据开示”的规定。该条规定分三款：（ａ）款，是关于专利侵权诉讼证据开

示的一般规定；（ｂ）款，是有关扩大证据开示范围的判断；（ｃ）款，则是证据开示限制的

排除。

第（ａ）款规定，“除本条（ｂ）款和（ｃ）款中的情况以外，在任何根据国会法案提起的有

关专利的民事诉讼中，如果法院认为诉求所涉专利中的某项权利要求，其中有关某个字词

的解释需要由法院作出判定时，其需要出示的证据，在上述判定被作出之前，应当仅限于

能够协助法院作出上述判定的相关信息，包括有关上述字词的解释性信息。”该款规定，

是对于证据开示限制的一般性规定。第（ｂ）款规定中，分 ４项规定了有关扩大证据开示

范围的判断：

（１）有限诉讼时效。在适用联邦法律的任何诉讼中，如果专利民事诉讼能

否在一定时间内作出判决会不可避免地影响到诉讼一方对于涉案专利的正当权

利时，法院应当在本条（ａ）款所规定的证据范围以外，和（ａ）款中所描述的判定

被作出之前，允许出示额外的证据，以保证诉讼的及时解决；

（２）解决法庭动议。如果诉讼一方在本条（ａ）款中所描述的判定被作出之

前，正当地提出了一项必须解决的法庭动议，法院可以在本条（ａ）款所规定的证

据范围以外，允许出示额外的证据，以保证动议的解决；

（３）特殊情况。在某些特殊的情况下，如果拒绝额外证据的出示是明显的

非正义的决定时，法院可以在本条（ａ）款所规定的证据范围以外，允许出示额外

的证据，以避免非正义的出现；

（４）基于竞争性损害而索要赔偿的诉讼。如果原告方已经销售、许诺销售
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的产品，或者是生产过程中使用的某种方法，与被告方实施侵权专利过程中所作

出的使用、销售、许诺销售行为之间存在竞争关系，而原告方期望通过法院授予

禁令而追回一定损失时，不应适用本条（ａ）款中所规定的对于证据开示的限制。

第２９９Ａ条（ｃ）款则是对证据开示限制的排除（除外规定），允许原告与被告对于证据

开示限制的协商。该款规定，“在至少有一方原告和一方被告自愿签署协议、提交并且得

到法院认可的情况下，诉讼双方可以就部分证据或者全部证据的开示免除本条（ａ）款中

规定的限制。通过签署协议被免除限制的证据开示，应当由相关诉讼方根据《联邦民事

诉讼规则》（ＦｅｄｅｒａｌＲｕｌｅｓｏｆＣｉｖｉｌＰｒｏｃｅｄｕｒｅ）的有关规定而作出。”

当然，《创新法案》在其第６部分中也要求美国司法大会（ＪｕｄｉｃｉａｒｙＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ）解决证

据收集中原被告负担不对称的问题；同时，在对原《专利法》第 ２９９条的增加部分（即第

２９９Ａ条）中给法官在证据收集问题上提供更加充分的弹性空间，规定在诉讼时效有限、需

要迅速解决纠纷以及在必须解决法庭动议时，可以适当扩大文件收集的范围。

（五）终端用户诉讼例外及商业方法专利诉讼的规制问题

由于专利的终端用户往往需要面对强制性诉讼，专利蟑螂惯用一种“忽略技术厂商

而直接起诉终端用户”的策略来实现其目的。例如，当专利蟑螂认为某个厂家生产的无

线网络设备可能侵权其专利时，考虑到大型生产商往往资金雄厚、诉讼抗性很强，专利蟑

螂往往会选择绕过后者，而直接起诉那些使用侵权设备的终端用户（如咖啡馆、宾馆、商

场等）。小型终端用户则会因为无力承担诉讼费用而早早缴械，与专利蟑螂迅速达成和

解。为避免此类现象的继续泛滥，《创新法案》第 ５部分修改了原《专利法》第 ２９６条，增

加了“用户诉讼例外”一款，在终端用户同意将其诉讼结果与涉及生产商的平行诉讼的结

果进行绑定的情况下，允许中止其诉讼程序。换言之，新的规定出台之后，小型专利实施

企业可以置自身于大型设备生产商的保护伞之下，减少专利蟑螂行为对其所造成的侵扰

和损失。

近些年，关于商业方法专利备受争议。商业方法之可专利性，是上世纪 ９０年代两个

著名案例（１９９８年 ＳｔａｔｅＳｔｒｅｅｔＢａｎｋ＆ＴｒｕｓｔＣｏ．ｖ．ＳｉｇｎａｔｕｒｅＦｉｎａｎｃｉａｌＧｒｏｕｐ，Ｉｎｃ．；１９９９年

ＡＴ＆ＴＣｏｒｐ．ｖ．ＥｘｃｅｌＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ，Ｉｎｃ．）最终确立的，认为它符合《专利法》第 １０１条的

规定。从此，一项夹杂了计算机软件或其它技术的商业方法，也可以申请专利。由此，也

迎来了商业方法专利申请的浪潮。〔１７〕 由于认知的局限性，商业方法专利的权利要求往往

较为模糊，充斥着功能性的表述。这种具有不确定的保护边界，近 １０年以来往往为专利

蟑螂所利用，在专利纠纷中被大肆滥用，不但损害了大量创新企业的正当利益，也“侵蚀

了专利制度的公示价值”。〔１８〕 《创新法案》的提案人希望通过修法解决这一问题。《创新

法案》第８部分的标题为“针对专利交易、质量和审查的研究”，要求美国商务部下负责知

识产权的助理部长、美国专利商标局局长和美国总审计长，在与商务部长、财政部长、证券
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参见吉玉成：《商业方法软体专利之标的的适格性研究———以比较法之研究为中心》，《科技法学评论》２００４年第
１期，第１２３－１６１页。
张韬略：《美国 ＩＴ产业“专利流氓”诉讼的制度根源和最新发展趋势》，ｈｔｔｐ：／／ｂｌｏｇ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｓ／ｂｌｏｇ＿
４ｄ７ｄ２０９３０１０１ｄｍ６ｚ．ｈｔｍｌ，更新时间：２０１４年３月２６日，访问时间：２０１４年４月９日。



交易委员会主席和其它有关机构、企业的负责人进行咨询和商议后，在《创新法案》签署

后的一定期限内（１年、１８个月或 ２年），向分属于众议院和参议院的两个司法委员会提

交研究报告。其中，《创新法案》第 ８部分第（ｆ）条便要求总审计长牵头，组织审计总署

（ＧｏｖｅｒｎｍｅｎｔＡｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙＯｆｆｉｃｅ）的研究力量，对涉及商业方法专利（ＣｏｖｅｒｅｄＢｕｓｉｎｅｓｓ

Ｍｅｔｈｏｄ）的诉讼量和诉讼性质进行深入研究，并最终形成含有修法建议的报告。

在２０１３年１１月前一个较早的法案版本中，曾有过一个名为“商业方法专利过渡程

序”（ＴｒａｎｓｉｔｉｏｎａｌＰｒｏｇｒａｍｆｏｒＣｏｖｅｒｅｄＢｕｓｉｎｅｓｓＰａｔｅｎｔｓ）的规定，意在延长商业方法专利重审

程序的时间限制，赋予第三方更多的时间利用授权后重审的程序来攻击商业方法专利的

可专利性和专利有效性。通过明确商业方法专利的定义，〔１９〕严格审查标准，提高此类专

利的质量，减低其被专利蟑螂利用的可能性。在此之上，当时的法案还赋予了该程序的永

久性。不过，这一意图通过快速重审程序筛除劣质商业方法专利的规定，最终因为微软、

ＩＢＭ等大型企业的强烈反对和游说而搁浅了。〔２０〕 由于《创新法案》暂时只是通过了众议

院的审核，接下来还需要面对参议院的多轮激烈争论，届时，审查标准、重审程序和专利定

义等一系列有关商业方法专利的规定、适格性乃至存废问题，必将成为院内外争论

的焦点。

三　美国各界对《创新法案》的态度

对于《创新法案》的提议及其出台，美国各界表现出不同的态度：支持或反对的，各自

发出了自己的声音；另外，也有学者提出提高专利维持费的方案。但总体上，多数人都支

持对专利蟑螂采取遏制的态势。

（一）美国政府对《创新法案》的态度

美国东部时间２０１４年１月２８日晚，美国总统奥巴马在美国国会发表年度国情咨文

演讲（ＳｔａｔｅｏｆｔｈｅＵｎｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓ），特别提到了《创新法案》的重大意义。他说：“我们知道，

今天在创新领域锐意进取的国家将在明天主宰世界经济———这是一条美国不能放弃的战

线。联邦政府资助的科学研究扶持了谷歌和智能手机背后的发明和创意。因此，国会应

该尽力弥补由去年削减基础研究资金所带来的伤害，这样我们就能解放美国人的下一个

伟大发现———不论是具有抗药性的疫苗，还是像纸一样纤薄和像钢一样强硬的材料。同

样重要的还有，让我们通过一项新的专利改革法案，使我们的企业能够长期专注于创新，

再不用为了毫无必要却花销巨大的诉讼而费尽周章。”〔２１〕这是奥巴马总统对《创新法案》
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《创新法案》借鉴了判例法，其对于商业方法专利的定义最初来自于一个著名案例。ＳＡＰＡｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ．ｖ．Ｖｅｒｓａｔａ
Ｄｅｖ．Ｇｒｏｕｐ，Ｉｎｃ．，ＣＢＭ２０１２

#

００００１，Ｐａｐｅｒ３６．
ＴｉｍｏｔｈｙＢ．Ｌｅｅ，ＳｏｆｔｗａｒｅＰａｔｅｎｔＲｅｆｏｒｍＪｕｓｔＤｉｅｄｉｎｔｈｅＨｏｕｓｅ，ＴｈａｎｋｓｔｏＩＢＭａｎｄＭｉｃｒｏｓｏｆｔ，ＴｈｅＷａｓｈｉｎｇｔｏｎＰｏｓｔ，
（Ｎｏｖ．２０，２０１３，１０：１７ＡＭ），ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎｐｏｓｔ．ｃｏｍ／ｂｌｏｇｓ／ｔｈｅｓｗｉｔｃｈ／ｗｐ／２０１３／１１／２０／ｓｏｆｔｗａｒｅｐａｔｅｎｔ
ｒｅｆｏｒｍｊｕｓｔｄｉｅｄｉｎｔｈｅｈｏｕｓｅｔｈａｎｋｓｔｏｉｂｍａｎｄｍｉｃｒｏｓｏｆｔ／，访问时间：２０１４年４月２６日。
演讲原文，可参见 ＯｆｆｉｃｅｏｆｔｈｅＰｒｅｓｓＳｅｃｒｅｔａｒｙ，ＰｒｅｓｉｄｅｎｔＢａｒａｃｋＯｂａｍａ’ｓＳｔａｔｅｏｆｔｈｅＵｎｉｏｎＡｄｄｒｅｓｓ，ＴｈｅＷｈｉｔｅ
Ｈｏｕｓｅ，（Ｊａｎ．２８，２０１４），ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｈｉｔｅｈｏｕｓｅ．ｇｏｖ／ｔｈｅｐｒｅｓｓｏｆｆｉｃｅ／２０１４／０１／２８／ｐｒｅｓｉｄｅｎｔｂａｒａｃｋｏｂａｍａｓｓｔａｔｅｕ
ｎｉｏｎａｄｄｒｅｓｓ，访问时间：２０１４年４月２６日。



发出的最为直接的呼吁。

每年一度的国情咨文演讲是在任总统于每年年初在国会所做的年度报告，主要内容

包括针对美国每年所面临的国内外情况和政府的应对方针，对于美国国内政府机构具有

明显的指导意义，对于他国政府来说也非常值得关注。整个咨文演讲在“促进就业”和

“恢复经济”的语调中展开，提出促进经济和就业回暖的关键在于鼓励发展制造业和推动

创新。咨文中对于专利改革法案的强调，可以说向全球范围传达了一个强烈的信号，即在

《美国发明法案》、《保护高技术创新者免遭恶意诉讼法案》〔２２〕（ＳａｖｉｎｇＨｉｇｈＴｅｃｈＩｎｎｏｖａｔｏｒｓ

ｆｒｏｍＥｇｒｅｇｉｏｕｓＬｅｇａｌＤｉｓｐｕｔｅｓＡｃｔｏｆ２０１３）和《创新法案》的铺垫之下，美国政府对于专利蟑

螂现象的遏制，必定会以更为汹涌的势头继续下去。美国众议院通过《创新法案》两个月

后，白宫又公布了旨在鼓励创新和完善专利制度的三项新措施：第一，通过“众包”模式检

索现有技术，让企业、专家和公众帮助专利审查员、专利权人和申请人更好地检索现有技

术，以确保专利质量；第二，强化技术培训，将这种技术培训项目从专利审查员扩展到技术

专家、工程师和其它领域专业人士；第三，提供专门的教育和实践服务，为缺乏法律支援的

发明人提供帮助，并将美国《美国发明法案》提及的免费服务项目覆盖至全美５０个州。〔２３〕

（二）主要的支持意见

在《创新法案》获得众议院司法委员会和整个众议院的支持之后，也受到了美国学界

的称赞；其中的支持者，包括美国高等院校６０余名知识产权法教授，如华盛顿大学的竹中

俊子（ＴｏｓｈｉｋｏＴａｋｅｎａｋａ）教授、斯坦福大学的马克·莱姆雷（ＭａｒｋＡ．Ｌｅｍｌｅｙ）教授等。〔２４〕

在２０１３年１１月致国会的《联名信》中，学者们纷纷表达了对此项专利改革法案的支持，认

为《创新法案》在治理专利蟑螂的权利滥用行为上将起到立竿见影的作用。当然，电子前

沿基金会以及一些饱受专利蟑螂之害的思科、苹果和谷歌等科技型大公司也表达了对此

议案的支持。〔２５〕

在《联名信》中，学者们首先一致认为，专利维权主体对现行专利系统的误用会严重

阻碍创新。他们指出，在一般情况下，两家制造企业在提起专利诉讼的同时，往往会因为

担心对方提起反诉而在诉求上有所顾忌，这也在很大程度上成为专利诉讼的“妨碍因

素”，并由此建立了一种诉讼费用上的平衡。然而，对于专利维权主体来说，由于它们不

生产或者销售任何产品，因此无法被轻易地提起反诉，这就在举证层面上赋予了它们优势
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《保护高技术创新者免遭恶意诉讼法案》在２０１３年２月２７日被提交至众议院下属委员会后，至今尚未通过委员
会审查，根据美国著名法律信息网站 ＧｏｖＴｒａｃｋ．ｕｓ的评估，其通过率不会超过 ５％，而最终的立法可能性更只有
１％。Ｈ．Ｒ．８４５：ＳａｖｉｎｇＨｉｇｈＴｅｃｈＩｎｎｏｖａｔｏｒｓｆｒｏｍＥｇｒｅｇｉｏｕｓＬｅｇａｌＤｉｓｐｕｔｅｓＡｃｔｏｆ２０１３，ＧｏｖＴｒａｃｋ．ｕｓ，ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．
ｇｏｖｔｒａｃｋ．ｕｓ／ｃｏｎｇｒｅｓｓ／ｂｉｌｌｓ／１１３／ｈｒ８４５；Ｈ．Ｒ．３３０９：ＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＡｃｔ，ＧｏｖＴｒａｃｋ．ｕｓ，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｏｖｔｒａｃｋ．ｕｓ／ｃｏｎｇｒｅｓｓ／
ｂｉｌｌｓ／１１３／ｈｒ３３０９，访问时间：２０１４年４月３０日。关于《保护高技术创新者免遭恶意诉讼法案》的介绍与分析，参见
易继明：《遏制专利蟑螂———评美国专利新政及其对中国的启示》，《法律科学》２０１４年第２期，第１７９－１８１页。
参见专利局文献部：《美公布３项执行措施完善专利制度》，《知识产权竞争动态》２０１４年第４期（总第９１期），第
２页。
ＪｏｈｎＲ．Ａｌｌｉｓｏｎｅｔａｌ．，Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒｓ’ＬｅｔｔｅｒｉｎＳｕｐｐｏｒｔｏｆＰａｔｅｎｔＲｅｆｏｒｍＬｅｇｉｓｌａｔｉｏｎ，（２０１３），ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐａｔｅｎｔｌｙｏ．ｃｏｍ／
ｍｅｄｉａ／２０１４／０２／ｐｒｏｆｅｓｓｏｒｓｌｅｔｔｅｒｏｎｔｒｏｌｌｓ．ｐｄｆ，访问时间：２０１４年４月２８日。
ＭｅｎｇｙｉＷａｎｇ，ＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＡｃｔｏｆ２０１３ＬａｔｅｓｔＥｆｆｏｒｔｔｏＤｉｓａｒｍＰａｔｅｎｔＴｒｏｌｌｓ，ＪＯＬＴＤｉｇｅｓｔ，（Ｎｏｖ．０３，２０１３），ｈｔｔｐ：／／
ｊｏｌｔ．ｌａｗ．ｈａｒｖａｒｄ．ｅｄｕ／ｄｉｇｅｓｔ／ｐａｔｅｎｔ／ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎａｃｔｏｆ２０１３ｌａｔｅｓｔｅｆｆｏｒｔｔｏｄｉｓａｒｍｐａｔｅｎｔｔｒｏｌｌｓ，访问时间：２０１４年 ４月
２８日。



地位，打破了上述平衡，并使其能够在毫无顾忌的情况下逼迫经营主体达成和解。这种诉

讼策略对于大量的小型企业来说更像是一个噩耗，由于后者不具有应付巨额诉讼费用的

实力，同时对专利系统的细节规定不够了解，使得其往往成为专利蟑螂最常定位的目标，

专利权滥用现象由此更加恶化和蔓延。特别值得一提的是，马克·莱姆雷教授在十几年

前的一篇研究专利审查制度的论文中，他认为大约只有 ５％的专利在授权后被许可或者
卷入侵权诉讼，由此得出应该采取较为宽松的专利审查标准的结论。〔２６〕 但如今，面对专

利蟑螂之猖獗，他的学术观念也为之改变。

基于专利蟑螂的各种权利滥用行为，学者们在《联名信》中向国会提出了六项建议：

对不愿和解而选择诉讼的被控侵权方增加补偿律师费的频率；限制证据（尤其是软件源

代码、邮件等电子资料）收集的要求；在专利权人和生产商之间的诉讼结果产生之前中止

涉及零售商和终端用户的诉讼程序；要求专利权人在提出诉求时提供更多的专利细节；要

求专利权人提供更多有关专利权属和利益相关人的信息；以及在“欺诈性”、“误导性”和

其它带有滥用性质的专利许可要求方面，由国会进行专门立法。〔２７〕

（三）主要的反对意见

在《联名信》表达支持意见的同时，美国大学协会（ＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｏｆＡｍｅｒｉｃａｎＵｎｉｖｅｒｓｉ
ｔｉｅｓ）、美国教育委员会（ＡｍｅｒｉｃａｎＣｏｕｎｃｉｌｏｎＥｄｕｃａｔｉｏｎ）、美国医学院校联合会（Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ
ｏｆＡｍｅｒｉｃａｎＭｅｄｉｃａｌＣｏｌｌｅｇｅｓ）、美国公共及增地大学协会（ＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｏｆＰｕｂｌｉｃａｎｄＬａｎｄ

ｇｒａｎｔＵｎｉｖｅｒｓｉｔｉｅｓ）、美国大学科技经理人协会（ＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｏｆＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＭａｎａｇ
ｅｒｓ）和政府关系理事会（ＣｏｕｎｃｉｌｏｎＧｏｖｅｒｎｍｅｎｔａｌＲｅｌａｔｉｏｎｓ）６家机构发表《联合声明》表达
了发对意见。他们指出，《创新法案》的通过有可能导致一系列“非蓄意导致的”难题。〔２８〕

针对《创新法案》中的费用承担转移条款，《联合声明》认为这会对正当专利权人主张权利

产生不必要的遏制作用，而更为合理的规定应该是将上述条款瞄准不进行生产或者销售

的非发明人。同时，对于上述条款所涉及的“利益相关人”，他们认为在《创新法案》中的

定义过于宽泛，不利于各高校、发明人和非盈利技术转移组织的维权活动。此外，他们还

认为，《创新法案》中要求原告提供额外诉讼细节的规定过于严厉，因为实务中对于这项

要求的满足很可能需要到举证环节结束之后才能实现，这就在一定程度上导致了诉讼程

序的混乱。《联合声明》在最后还指出，《创新法案》不允许原告在举证程序之后通过修改

诉求以添加新的权利要求，并被要求就专利权属提供更加详细的细节的同时，又免除了被

诉侵权人对侵权产品的解释，这样过分地免除了被告的举证责任，会造成不公平的诉讼局

面，也将引发其它的程序问题。〔２９〕

·６５１·

《环球法律评论》　２０１４年第 ４期

〔２６〕

〔２７〕

〔２８〕

〔２９〕

ＭａｒｋＡ．Ｌｅｍｌｅｙ，ＲａｔｉｏｎａｌＩｇｎｏｒａｎｃｅａｔｔｈｅＰａｔｅｎｔＯｆｆｉｃｅ，９５Ｎｗ．Ｕ．Ｌ．Ｒｅｖ．１４９５，１５０７（２００１）．
ＪｏｈｎＲ．Ａｌｌｉｓｏｎｅｔａｌ．，Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒｓ’ＬｅｔｔｅｒｉｎＳｕｐｐｏｒｔｏｆＰａｔｅｎｔＲｅｆｏｒｍＬｅｇｉｓｌａｔｉｏｎ，（２０１３），ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐａｔｅｎｔｌｙｏ．ｃｏｍ／
ｍｅｄｉａ／２０１４／０２／ｐｒｏｆｅｓｓｏｒｓｌｅｔｔｅｒｏｎｔｒｏｌｌｓ．ｐｄｆ，访问时间：２０１４年６月２５日。
ＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｏｆＡｍｅｒｉｃａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｉｅｓｅｔａｌ．，ＳｔａｔｅｍｅｎｔｆｒｏｍｔｈｅＨｉｇｈｅｒＥｄｕｃａｔｉｏｎＣｏｍｍｕｎｉｔｙｏｎＨ．Ｒ．３３０９，ＴｈｅＩｎｎｏｖａ
ｔｉｏｎＡｃｔ，（２０１３），ｈｔｔｐｓ：／／ｏｎｅｄｒｉｖｅ．ｌｉｖｅ．ｃｏｍ／ｖｉｅｗ．ａｓｐｘ？ｒｅｓｉｄ＝８Ｅ７２４ＥＡＤＥ７５４３Ｆ０Ｄ％２１１５０＆ｉｔｈｉｎｔ＝ｆｉｌｅ％２ｃ．
ｐｄｆ＆ａｐｐ＝ＷｏｒｄＰｄｆ＆ｗｄｏ＝２＆ａｕｔｈｋｅｙ＝％２１ＡＬｑｑｆＷｏｑｚｚｋｓＥｐＭ，访问时间：２０１４年６月２５日。
ＡｄｉｔｙａＧｕｐｔａ，ＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＡｃｔＲｅｃｅｉｖｅｓＳｕｐｐｏｒｔｆｒｏｍＩｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌＰｒｏｐｅｒｔｙＰｒｏｆｅｓｓｏｒｓ；ＥｄｕｃａｔｉｏｎＯｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｓＥｘｐｒｅｓｓＲｅｓ
ｅｒｖａｔｉｏｎｓ，ＪＯＬＴＤｉｇｅｓｔ，（Ｄｅｃ．１８，２０１３），ｈｔｔｐ：／／ｊｏｌｔ．ｌａｗ．ｈａｒｖａｒｄ．ｅｄｕ／ｄｉｇｅｓｔ／ｐａｔｅｎｔ／ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎａｃｔｒｅｃｅｉｖｅｓｓｕｐｐｏｒｔ
ｆｒｏｍｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌｐｒｏｐｅｒｔｙｐｒｏｆｅｓｓｏｒｓｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｓｅｘｐｒｅｓｓｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎｓ，访问时间：２０１４年６月２５日。



在多数学者为《创新法案》的出台而欢欣鼓舞之时，少数学者所提出的警示也暴露了

《创新法案》可能带来的潜在问题。诉讼程序中有关举证责任和费用承担部分的过分调

整，不但会引发新一轮的程序混乱，也会伤害到诸如高校和个体发明者的正当利益。因

此，一些实务机构和商业公司对该法案仍持一些反对意见。〔３０〕 例如，著名专利博客网站

ＰａｔｅｎｔＤｏｃｓ认为，该《创新法案》并没有清楚地定义“专利蟑螂”一词，因而无法明确区分
专利实施主体和非实施主体（即单纯的专利维权实体）；另外，有关前文中提到的费用承

担转移条款，其在遏制专利权滥用行为的同时，也很有可能起到阻碍或抑制合法专利侵权

诉讼的副作用。〔３１〕

另有一些业内人士认为，虽然用户诉讼例外规则在理论上得到了广泛的认同，但是其

法条的具体内容仍需要进一步的推敲。美国生物技术工业组织（ＢｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙＩｎｄｕｓｔｒｙ
Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ）旗下的生物技术网站 ＢＩＯｔｅｃｈＮｏｗ在其文章中表示，用户诉讼例外的涵盖范
围过于模糊，以至于实施事实侵权行为的生产商也有机会逃脱诉讼。而且，由于受到例外

保护的用户能够继续其侵权行为，专利权人所遭受的损害将不断加重，甚至难以弥补。〔３２〕

而美国商业软件联盟（ＢｕｓｉｎｅｓｓＳｏｆｔｗａｒｅＡｌｌｉａｎｃｅ）更是认为，延长商业方法专利的重
审程序，会“在无意中向侵权者暴露出一个用来延迟专利实施的新的程序漏洞，从而损害

许多有效专利”。而《与贸易有关的知识产权协议》（ＴＲＩＰｓ）协议已明确规定，“专利的授
予和专利权的拥有不应因为技术领域的特性而遭受歧视。”可见，《创新法案》针对商业方

法专利所设想的措施，在《与贸易有关的知识产权协议》协议框架下可能还存在法律适用

方面的冲突。〔３３〕

（四）另案的保留意见

也有学者提出，无论是那些遭到否决的法案（如《保护高技术创新者免遭恶意诉讼法

案》）还是这一次的《创新法案》，事实上都未能切中专利蟑螂的要害：专利蟑螂所利用的

大部分专利，实际上都是在耗尽其应有的经济利益后的“晚年”专利和“鸡肋”专利。因

此，与其修改繁杂的诉讼程序，国会更应该将修法的焦点置于增加专利的维持费用，这是

一项“能够真正对‘使创业者们望而却步的专利丛’起到修正作用”的改革方案。〔３４〕 学者

们将这种额外的专利维持费用称为“庇古专利费”（ＰｉｇｏｖｉａｎＰａｔｅｎｔＦｅｅ）。〔３５〕 在这些学者
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〔３０〕

〔３１〕

〔３２〕

〔３３〕

〔３４〕

〔３５〕

ＭｅｎｇｙｉＷａｎｇ，ＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＡｃｔｏｆ２０１３ＬａｔｅｓｔＥｆｆｏｒｔｔｏＤｉｓａｒｍＰａｔｅｎｔＴｒｏｌｌｓ，ＪＯＬＴＤｉｇｅｓｔ，（Ｎｏｖ．０３，２０１３），ｈｔｔｐ：／／
ｊｏｌｔ．ｌａｗ．ｈａｒｖａｒｄ．ｅｄｕ／ｄｉｇｅｓｔ／ｐａｔｅｎｔ／ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎａｃｔｏｆ２０１３ｌａｔｅｓｔｅｆｆｏｒｔｔｏｄｉｓａｒｍｐａｔｅｎｔｔｒｏｌｌｓ，访问时间：２０１４年 ６月
２５日。
ＡｎｄｒｅｗＷｉｌｌｉａｍｓ，Ｒｅｐ．ＧｏｏｄｌａｔｔｅＩｎｔｒｏｄｕｃｅｓ“ＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＡｃｔ”ｔｏＣｏｍｂａｔＰａｔｅｎｔＴｒｏｌｌｓ，ＰａｔｅｎｔＤｏｃｓ，（Ｏｃｔ．２３，２０１３），
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐａｔｅｎｔｄｏｃｓ．ｏｒｇ／２０１３／１０／ｒｅｐｇｏｏｄｌａｔｔｅｉｎｔｒｏｄｕｃｅｓｉｎｎｏｖａｔｉｏｎａｃｔｔｏｃｏｍｂａｔｐａｔｅｎｔｔｒｏｌｌｓ．ｈｔｍｌ，访问时间：
２０１４年６月２５日。
ＤａｎｉｅｌＳｅａｔｏｎ，ＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＡｃｔＰａｓｓｅｄｂｙＨｏｕｓｅ，ＢＩＯｔｅｃｈＮｏｗ（Ｄｅｃ．０５，２０１３），ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｗ．ｏｒｇ／ｐｕｂｌｉｃ
ｐｏｌｉｃｙ／ｐａｔｅｎｔｌｙｂｉｏｔｅｃｈ／２０１３／１２／ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎａｃｔｐａｓｓｅｄｂｙｈｏｕｓｅ＃，访问时间：２０１４年６月２５日。
ＢｕｓｉｎｅｓｓＳｏｆｔｗａｒｅＡｌｌｉａｎｃｅ，（２０１３），ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｓａ．ｏｒｇ／～／ｍｅｄｉａ／Ｆｉｌｅｓ／Ｐｏｌｉｃｙ／Ｐａｔｅｎｔｓ／ＪｏｉｎｔＣＢＭＬｅｔｔｅｒ０９１９１３，访
问时间：２０１４年６月２５日。
ＣａｒｌＳｈａｐｉｒｏ，ＮａｖｉｇａｔｉｎｇｔｈｅＰａｔｅｎｔＴｈｉｃｋｅｔ：ＣｒｏｓｓＬｉｃｅｎｓｅｓ，ＰａｔｅｎｔＰｏｏｌｓ，ａｎｄＳｔａｎｄａｒｄＳｅｔｔｉｎｇ，１ＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＰｏｌｉｃｙ
ａｎｄｔｈｅＥｃｏｎｏｍｙ１１９（ＡｄａｍＢ．Ｊａｆｆｅｅｔａｌ．ｅｄｓ．，２０００）．
在经济学中，有一个叫做“庇古税”的概念，即根据污染所造成的社会危害程度，对排污者相应地进行征税，通过

针对性的税收来弥补排污者生产的私人成本和后续社会成本之间的差距，使二者最终达成平衡。这里，“庇古专

利费”派的学者们，将专利蟑螂比作排污者，将滥用专利权所导致的经济损害比作污染所造成的危害，并就此以

“庇古税”为模板，推衍出了具有异曲同工之妙的“庇古专利费”。



看来，专利蟑螂所持有的大量专利都属于高新技术领域，这些专利对于正经的生产商和销

售商来说，其价值一般在授权后的９年就会基本耗尽；〔３６〕维持与否，其重要性显然已经下

降，在大多数情况下，它们只是被这些高新技术企业用来遏制竞争对手的工具罢了。至于

那些依赖长效专利的企业（如制药企业），其在市场上所得到的收入用以支付几十个专利

维持费用（药品专利的数量较之高新技术专利要少得多），可谓绰绰有余。而对于专利蟑

螂来说，维持上述专利的重要性就不可同日而语了，因为无论专利处于哪一个周期，专利

蟑螂都需要倾其所有来保证其所持专利的有效性，这是由其商业模式所决定的。这样一

来，如果基于专利所处的周期，对专利维持费用予以不同程度的提高，就能够迅速加重专

利经营主体的经济负担，同时又不会伤及专利维持负担较小的高新技术企业和资金实力

雄厚的制药企业。〔３７〕

学者通过对比分析发现，同样以海量发明专利闻名的欧洲，所遭受的专利蟑螂的侵扰

比美国要少得多，其主要原因便是高昂的专利维持费用；相比之下，欧洲专利的维持费用

是美国的１５－２５倍。〔３８〕 如果采用另一种视角，对比人均国内生产总值，现有美国专利维

持费用也正处在其历史的最低点。〔３９〕 一旦提高专利维持费用，专利巨头高智发明公司便

要付出每年１．７５亿美元的代价用于维持其专利。毫无疑问，如此高昂的费用必定会大大

缩减专利蟑螂的利润和生存环境。提倡“庇古专利费”的学者相信，比起《创新法案》中对

诉讼程序的繁复修改，“庇古专利费”的施行明显具有几项优势：首先，其普适性的推行并

不需要对专利法中的许多名词进行定义；其次，专利维持费用的变更不会引起变更诉讼程

序的“连锁反应”，而且费用的变更更为灵活，可以接受较为频繁的修改；最后，决定专利

维持费用的权力机构在美国并非只有一个，除国会以外，美国专利商标局同样有权设置其

收费门槛，这就赋予了这一方案的更大的灵活性。〔４０〕

四　对专利诉讼程序修改的评价

在《美国发明法案》修改美国《专利法》之后，此次《创新法案》有关专利侵权诉讼程

序的修改，意在从根本上更为彻底、更加迅速地解决专利诉权滥用的问题。

（一）总体评价

“知识产权滥用现象主要表现为拒绝许可或不实施专利、采取过度的技术措施、专利
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〔３６〕

〔３７〕

〔３８〕

〔３９〕

〔４０〕

ＢｒｉａｎＪ．Ｌｏｖｅ，ＡｎＥｍｐｉｒｉｃａｌＳｔｕｄｙｏｆＰａｔｅｎｔＬｉｔｉｇａｔｉｏｎＴｉｍｉｎｇ：ＣｏｕｌｄａＰａｔｅｎｔＴｅｒｍＲｅｄｕｃｔｉｏｎＤｅｃｉｍａｔｅＴｒｏｌｌｓＷｉｔｈｏｕｔ
ＨａｒｍｉｎｇＩｎｎｏｖａｔｏｒｓ？，１６１Ｕ．Ｐａ．Ｌ．Ｒｅｖ．１３３５（２０１３）．
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联营、滥用市场优势地位的行为（如搭售）、延长保护期（如将专利期限延长至法定期限之

外）、滥发警告函和滥用诉权等。大致可分三类：一是以权利之绝对性为基础的拒绝许

可、不实施或实施不充分的行为、过度的技术保护措施等；二是以权利之相对性为基础的

排除或限制竞争的市场行为；三是以程序性权利为基础的规则滥用。”〔４１〕这一《创新法

案》，主要针对的是以程序性权利为基础的诉权滥用现象。“滥用诉讼权利是伴随着现代

法的发展而出现的负面产物。”〔４２〕早期的普通法并不认为这是一种侵权行为，后来则以受

害人某种“特别损害”为要件；但现代社会中，随着这种“负面产物”的扩大，侵权行为理论

已经普遍地将恶意诉讼行为定义为一种侵权行为的类型。〔４３〕 通过《创新法案》的修改，美

国《专利法》对专利滥用行为的规制，已经从对实体权利滥用的单一规制，转入了对实体

权利滥用和程序权利滥用的双重规制。这一转变，将传统的因恶意诉讼导致损害赔偿的

侵权诉讼，纳入专利纠纷的“并案诉讼”，减少累讼的同时，也让专利纠纷回归到一种以权

利为基础的争讼之中，而不是一种地道的牟利性质的“专利敲诈”。应该说，这是因应知

识经济与知识社会的大背景，对于专利诉权滥用行为的一种更为直截了当的规制。

从《美国发明法案》到《保护高技术创新者免遭恶意诉讼法案》，再到奥巴马２０１３年６

月提出的５项行政措施和７项立法意见，直至美国众议院此次通过的《创新法案》，这一

系列的现象表明，美国已经对专利经营公司或称“非实施主体”〔４４〕（英文“ＮｏｎＰｒａｃｔｉｃｉｎｇ

Ｅｎｔｉｔｉｅｓ”，简称“ＮＰＥ”；又称之为“专利主张实体”，英文“ＰａｔｅｎｔＡｓｓｅｒｔｉｏｎＥｎｔｉｔｙ”〔４５〕，简称

“ＰＡＥ”）开始持有一种审慎的态度。尽管“非实施主体”和“专利主张实体”的存在并不等

于专利蟑螂，但其潜在的可能性及其存在的一些权利滥用行为，已经导致美国政府则由先

前的克制与容忍，转变为一种积极规制的态度。这些政策或举措，是奥巴马政府近年来推

行专利新政在立法上的一种体现。从《创新法案》的具体规则分析，它基本上接受了此前

奥巴马政府提出的５项行政措施及７项立法意见的全部内容；而对专利蟑螂的遏制态势，

甚至有过之而无不及。对比《创新法案》及其此前国会提出的《保护高技术创新者免遭恶

意诉讼法案》，我们可以发现，虽然《保护高技术创新者免遭恶意诉讼法案》在恶意诉讼判

定、诉讼费分配和举证责任等问题上也有所规定，但缺乏针对性和足够的倾向性，导致这

项法案的必要性不甚明了。不过，此类缺陷或不足，很大程度上已经在《创新法案》中得

到了解决。

（二）主要制度设计

事实上，透过《创新法案》对专利法的多项修改，美国针对滥用专利诉权的行为建立

起了一套诉讼审查规则、证据开示规则、权利滥用失权规则、责任费用承担规则、用户平行

诉讼等较为完备的制度。而且，《创新法案》也透露出了试图严格专利审查标准并发挥法
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易继明：《禁止权利滥用原则在知识产权领域中的适用》，《中国法学》２０１３年第４期，第４８页。
张晓薇：《滥用诉讼权利之比较研究》，《比较法研究》２００４年第４期，第１２４页。
参见徐爱国：《英美法中“滥用法律诉讼”的侵权责任》，《法学家》２０００年第２期，第１２０－１２１页。
关于“非实施主体”和“专利主张实体”的定义，参见刘斌强：《ＮＰＥｓ：反垄断面临的挑战》，《科技与法律》２０１３年第
４期，第１４－１５页。
这一概念，先由圣克拉拉大学法学院柯琳·简（ＣｏｌｌｅｅｎＣｈｉｅｎ）提出，以加强对“非实施主体”的具体分析。后来，
２０１１年美国联邦贸易委员会在其正式报告中沿引之后，一直被官方报告中使用。



官司法能动性的明显倾向。

１．诉讼审查规则

《创新法案》在《专利法》第２８１条后面增加 ２８１Ａ条，要求原告必须提供额外的必要

诉讼细节；同时，在原第２９０条中增加款项，要求原告对专利权权属及利益相关人进行披

露。这两项规则，为专利侵权诉讼设立了更高的起诉门槛，加强了对专利诉讼的审查。

作出上述修改，是因为在过去的专利侵权诉讼中，专利蟑螂往往不需要为其认为被侵

犯的专利给出足够细致的描述。美国民事诉讼（包括专利诉讼）的起诉书中，通常对案件

的描述是简略的，有时甚至模糊的；而且更加具体的指控可以在随后的诉讼环节特别是证

据收集时进行补充或加强。这样一来，就给专利蟑螂轻而易举地起诉其它公司带来方便，

因为它们无需在诉前花费巨大成本进行准备。鉴于此，《创新法案》在专利诉讼案中，在

原告提起具体的案件主张时，提高了诉讼细节的描述要求，从而实质上提高了专利诉讼的

门槛，增加了原告（包括专利蟑螂）的诉前成本，也就增加了原告发起诉讼的难度。同时，

专利诉讼审查制度的强化，防止案件审理过程中裁判突袭和证据突袭，促进诉讼两造诉权

的平等保护。此外，根据新的规定，原告提供的专利信息可以被法官作为重要的判断上的

参考，而关于专利权属状况的透明，使得法官能够更加迅速地判断出案件是否属于专利蟑

螂案件，以节省诉讼时间和节约司法资源。

２．证据开示规则

《创新法案》在重塑证据开示制度时，在《专利法》第 ２９９条后面增加了第 ２９９Ａ条。

该条规定的意图是，在法院需要对权利要求解释作出判定的时候，原告不能要求被告提供

数量过多的文件，更准确地说，被告无需提供上述争议范围之外的其它文件，从而降低被

告方的诉讼成本。

以往，根据《联邦民事诉讼规则》的规定，被诉方在收集证据的过程中需要提供大量

的文件，时间周期长，而且会产生巨额的费用。事实上，证据收集也是最昂贵的诉讼环节

之一。这是因为旧的诉讼程序规则规定，被诉方必须提供“所有相关的”文件；而《创新法

案》规定，被诉方只需提供“必要的”文件就可以了。这样一来，就节省了被诉方大量的人

力财力，不再像以前那样容易因为害怕高额应诉成本而向起诉方屈服，轻易就支付和解

费。由此，通过加强被告的应诉能力，实际上间接地削弱专利蟑螂的诉讼优势。如果结合

上述审查规则对原告起诉门槛的提高，这一升一降，对专利蟑螂（原告）与被告之间诉讼

地位的实质性偏斜，就起到了较大的纠偏或矫正作用。

３．权利滥用失权规则

《创新法案》在针对第 ２８５条的修改中，增加了较为严厉的规定：主张专利权利的一

方如果单方面向另一方提出排除诉讼条款，那么该主张权利的一方将被视为非胜诉方，除

非该方在法院令下达前主动撤销诉讼或主张。

这项规定源自于专利蟑螂的一贯做法，即“起诉———寻求和解———收取和解费用”的

典型行为模式。《创新法案》之前，由于被告方诉讼义务多、可能产生的律师费和其他费

用通常大于起诉方要求的和解金额，导致被告方往往愿意支付一定和解金额，以避免败诉

后却要支付更高费用。较多的情形是，专利蟑螂普遍开始采用这种策略，起诉多家被告，
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随后便向“侵权方”提出和解，并怂恿后者在和解协议中同意其提出的排除诉讼条款，藉

此获得可观的收益。排除诉讼条款的运用，在很大程度上相当于专利授权，而且也可能产

生权利耗尽的问题。表面上，排除诉讼条款免除了“侵权方”日后的专利诉讼之忧；但实

质上，专利蟑螂藉此获得了大笔的和解费用，并免于接受司法审查，实现其通过滥用专利

权及其诉权获取利益的目的。但在《创新法案》之下，专利蟑螂要求和解却可能被视为败

诉，失去了相应的权利，还要承担赔偿对方的费用，从而给其带来更大的诉讼风险。

４．责任费用承担规则

责任费用承担机制是通过两个具体规则实现的：一是“费用承担转移条款”；二是“合

并利益相关人”。转移承担的费用包括律师费、诉讼费及其它合理的费用。

专利滥诉行为本身具有非正当性和侵权性。专利蟑螂违背诚信原则，以诉讼侵扰为

手段，导致被告人无端涉诉，并负担相关诉讼费用及潜在的名誉上的不利益，是一种具有

主观故意的积极作为性质的侵权行为。这样，在双方当事人负担一般诉讼费、律师费及其

它费用（如鉴定费、宣告无效费等）之后，在法官最终裁决中判定受滥诉行为侵害一方的

全部或部分费用转移给实施滥诉行为的一方，就是对受害人的一种民事救济。当然，“利

益相关人”是一种潜在的责任费用承担者。从诉讼两造平等角度来说，既然原来规定可

以“合并被控侵权人”，那么新法也可以规定“合并利益相关人”，因为其也可能是潜在的

滥诉行为的“侵权人”。新的《专利法》第２９９条（ｄ）款中增设了“合并利益相关人”，其意

图就是，当败诉方无力支付第２８５条中规定的各项费用时，仍能保证实现诉讼费用承担的

顺利转移。此举的目的非常清晰，承认了专利蟑螂及其“同伙”的侵权性质，对他们缺乏

根据的专利诉讼及其“怂恿行为”给予警告和处罚。当然，与第２９９条（ａ）款“合并被控侵

权人”同理，在责任费用承担时要求“利益相关人”承担连带责任，自在情理之中。不过，

在“利益相关人”的“非应然”界定中，又排除了相关股权人、保险人、律师等，避免了连带

责任主体的扩大化。

５．用户平行诉讼规则

美国《专利法》第２９６条原有两款规定，主要涉及行政职能部门职务主体侵权、救济

等。《创新法案》在该条后面又增加一款“用户诉讼例外”规定，规定在小型终端用户同意

的情况下，允许其与大型设备生产商绑定，进行平行诉讼。这就增强了小型终端用户的应

诉能力，能够联合生产商有效地抵御专利蟑螂的侵扰。

从以上论述可见，《创新法案》修改了《专利法》诉讼程序，建立了一整套遏制专利蟑

螂的规则体系。但如前所述，《创新法案》过于明显的倾向性也遭受了一些诟病，被认为

其容易影响到正当权利的行使与捍卫。美国民事诉讼采取的是一种对抗制，当事人承担

广泛的开示义务，而法官仅仅作为案件管理人出现。〔４６〕 《创新法案》要求原告在提起诉讼

时提供更加详细的必要细节，包括专利权权属状况，但却解除了被告的部分证据开示义

务，这在对抗制诉讼中造成了诉讼两造的不平衡。提出“利益相关人”的概念，并“合并利
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益相关人”以让其承担相应的赔偿责任（补充责任），事实上扩大了责任主体的范围，甚至

有可能对法人人格制度造成一定的冲击。《创新法案》在严格专利审查标准和法官积极

介入专利蟑螂诉讼方面具有明显的倾向性，但专业化审查、制度区隔及相互制衡体制是

“美国式优点”之所在，因此可以想象，这一具有倾向性明显的法案在落实到具体规则及

运行时，其所发挥的实际功效会在一定程度上被消解。而且，根据美国判例法特征，这一

套规则要真正地落到实处，还需要借助法官们在司法过程中透过一系列裁判建立起具体

的判例规则体系。

美国立法者们在遏制专利蟑螂问题上不断地提出新的法案，其含义不言自明。诚如

《专利主张与美国创新》报告中所指出的那样，专利蟑螂已经造成了美国的发明人和公司

的巨大损失，削弱了国家创新能力，美国应当迅速控制专利诉权的滥用行为。当然，如何

有效地遏制专利蟑螂，在手段的选择和运用上是一个极为复杂的命题。不仅是因为资本

进入专利经营活动本身存在着“活化”专利的客观效果，而且在诉讼程序的改革过程中，

到处都充满着改革的不确定性。应该注意的是，在遏制专利蟑螂的同时，如何尽量不伤及

正当权利人的权利行使，也是一个难以入手的问题。客观地讲，专利蟑螂的成因与遏制手

段，均因应了美国权利文化、资本条件、竞争市场及司法环境，原因与手段之间，两者是处

于同一场域下的矛与盾。成文法规范，辅之以法官的自由裁量，让我们有理由相信，《创

新法案》所形成的专利侵权诉讼之规则体系，能够有效地遏制专利蟑螂的蔓延之势。

根据美国学者的一项调查分析，“非实施主体”或“专利主张实体”多采取专利许可、

建立专利防御基金、为专利诉讼双方提供专利和自己提起诉讼等形式获得投资回报，这种

资本进入技术研发与创新市场具有正反两方面的影响。〔４７〕 《创新法案》对专利蟑螂的遏

制，如果给裁判者造成了先入为主的观念，损及的不仅是专利权人的正当权利，而且不利

于促进专利成果的转化和创新的投入，反过来可能会恶化创新的环境。若如此，一个旨在

为高新技术创新者免于诉讼之扰的法案，可能反而阻碍了专利成果的转化与应用，从而又

抑制了创新。因此，虽然《创新法案》较之此前的数个法案，至少在理论层面已经有所改

善，但规则所形成的平衡度到底如何，其推行之后的实施绩效又怎样，仍然有待进一步的

观察。

五　代结论：对中国企业的影响

如前面论及，美国专利蟑螂现象愈演愈烈，究其实质是美国诉讼文化和专利政策演化

的衍生结果。昂贵的诉讼成本、高额的赔偿额度，加之为确保美国在所有领域、特别是信

息技术领域的领导地位所采取的较为宽泛的专利政策，为资本裹挟专利进军“诉讼市场”

牟利创造了土壤和条件。作为一种财产形态，知识产权原本具有使用价值和交换价值。

在交换价值实现机制中，经由作价投资、标准联盟、授权转让、买卖让与、侵权诉讼等均不
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失为一种实现方式；〔４８〕但经由侵权诉讼并以此为目标的实现方式，实际上已经扭曲了诉

讼制度作为程序正义实现方式的价值目标。从这个角度来看，专利蟑螂现象是诉讼制度

异化的产物。与此同时，较为宽泛的专利政策为专利蟑螂提供了武器弹药。例如，美国为

确保其在电脑软件和电子商务领域的优势地位，自 １９９８年 ＳｔａｔｅＳｔｒｅｅｔＢａｎｋ案以来，摒弃

“商业方法除外原则”，对商业方法专利采取了相当开放的态度，使得电子商务、银行业

务、金融产品、保险、税务等计算或缴纳方式等诸如此类的商业方法专利激增，其专利浮

滥、品质下降，“反而会导致后续的发明人因受制于先前之专利，而阻碍科技之发展”。〔４９〕

而这些功能模糊、权利要求宽泛的专利，很多成为了专利蟑螂的诉讼“利器”。从这种意

义上讲，《创新法案》在诉讼程序上的变化，直接针对的是专利侵权诉讼，当然也间接地指

向专利审查标准和专利侵权的判断标准。

诚然，中国目前的情况犹有不同之处。尽管中国知识产权案件数量近来呈迅猛增长

的态势，但总体又呈现出“分布不均衡、赔偿额度低、审判周期长的特点”。〔５０〕 如此一来，

只是为了一桩“诉讼的生意”而来的专利蟑螂，利润空间不大，甚或会出现“赔了夫人又折

兵”的境遇，其生存的空间受到了极大的挤压。不过，司法保护不力也使得中国企业创新

动力不足，导致国家科技创新能力不济，这一赔偿额偏低的局面亟待改善，也正在改善之

中。〔５１〕 与美国专利政策动机相同、但情形不同的是：中国专利制度诞生至今，一直奉行专

利扶持政策，产生了大量的低质量的专利，甚至也包括了一些“问题专利”或“垃圾专利”，

而这些都是专利蟑螂的“潜在的武器”。因此，如何在加大专利保护的过程中提高专利质

量，同时又避免诉讼制度的异化，这是中国下一发展阶段所面临的重大议题。这里，笔者

无意据此全面检视中国专利及其诉讼制度，仅就《创新法案》对中国企业的影响加以简要

分析。

近年来，华为、中兴等中国企业在美国饱受专利诉讼之扰，并屡遭“３３７调查”。数据

显示，２０１２年已裁决的“３３７调查”案件中，中国企业的败诉率高达 ６０％，远高于世界平均

值２６％。除了直接市场竞争对手外，许多专利蟑螂也纷纷起诉中国公司，索要高昂的和

解费。“专利集成公司 ＲＰＸ发布的数据显示，美国移动运营商 ＡＴ＆Ｔ成为 ２０１３年所谓

‘专利流氓’的头号目标，华为也不幸入围前 １０名。”〔５２〕如果《创新法案》最终得以通过，

那么可以乐观地推测，中国企业在美国所遭遇到的专利蟑螂诉讼将在一定程度上的相对

减少———尽管随着中国企业进入美国市场，相关诉讼的绝对数量不一定下降，甚至可能增

多。从这个角度来看，我们自然乐观其成。
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从中国企业在美遭遇专利蟑螂提起诉讼的情况来看，美国司法和行政部门在这一问

题上所持的立场事实上正在改变。２０１４年 ３月 ３日，美国国际贸易委员会（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

ＴｒａｄｅＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎ）就美国闪点专利经营公司（ＦｌａｓｈｐｏｉｎｔＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｉｎｃ）诉中兴通讯专利

侵权一案，做出终审裁定：中兴通讯不侵犯原告闪点公司图像处理相关的技术专利权，未

违反３３７条款。〔５３〕 闪点公司原为一家从事数码相机芯片技术研发的公司，后来逐渐转变

为专利经营公司，主要收入来自于专利许可费、专利侵权诉讼获得赔偿金等知识产权经营

业务。２０１２年７月，闪点公司在美国国际贸易委员会发起对包括中兴通讯在内，涉及中

国大陆、中国台湾以及韩国共 ８家企业的调查。美国国际贸易委员会本次终裁维持了

２０１３年９月的初裁结果。〔５４〕 据悉，这是中兴通讯在 ３个月内连续赢得的第 ３起美国 ３３７

调查终裁。２０１４年２月，拥有近２万件专利、号称美国“专利大鳄”的 ＩｎｔｅｒＤｉｇｉｔａｌ在美国

国际贸易委员会起诉中兴一案，最后以前者的撤诉而告终。〔５５〕 与此同时，美国国际贸易

委员会再次终审裁定中兴通讯并未侵犯另一家专利经营公司 ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｒｏｐｅｒｔｉｅｓＬｉｍｉｔ

ｅｄＬＬＣ的芯片专利。〔５６〕 这一系列的胜诉，体现出美国司法和行政系统对专利经营公司的

态度正在发生转变。

尽管如此，专利蟑螂现象不可能一下子消弭，中国企业仍需加以积极地应对。中国台

湾地区“行政院”曾研拟成立一个由政府和民间共同出资的“智慧财产基金”，直接到现货

市场购买各种专利等权益，协助厂商从事产业及市场布局，实行进可攻、退可守的共同

“抵御外侮”策略。台湾地区“行政院”认为，如此一来，便可攻守兼备，或以攻为守，采取

反诉策略加以反制，形成有利于台湾本土厂商利益的局面。孙远钊认为，一旦政府积极参

与，深陷其中，很可能会产生适得其反的效果。〔５７〕 本人认为，政府直接参与其中固然存在

诸多抵牾，但并不排除相关产业或厂商自发形成相应的专利联盟或行业组织。因此，企业

充分利用行业协会，甚至积极组建相应的行业组织为其提供海外应诉服务，仍然大有作

为。诚然，从企业自身出发，专利实力是基础，专利运营是关键。〔５８〕 同时，政府回归自己

的公权力本位，研拟并出台本国知识产权与竞争法律政策，这才是政府作为的关键之所

在。中国国家工商行政管理总局拟定规制滥用知识产权排除、限制竞争行为的规范性政
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策文件时，主要规范的是经营者行使知识产权实体权利的行为。〔５９〕 不过，也存在一些交

叉的地方，如滥发知识产权侵权警告函的行为，还可能涉及到不正当竞争行为。〔６０〕 ２００８

年《专利法》第４７条第２款规定，对宣告专利权无效的，对此前作出的专利侵权裁决、调解

或处理决定已经履行的，以及已经履行的专利实施许可和专利权转让，不具有追溯力。不

过，该条文第２款的但书部分，包含了恶意诉讼的原则性规定：“但是因专利权人的恶意给

他人造成的损失，应当给予赔偿。”事实上，《专利法》第三次修改草案建议稿中，曾建议直

接规制滥用专利诉权进行恶意指控的行为。〔６１〕 相应的司法判例，其实也确立了部分规

则。例如，南京中院２００６年审结的中国第一起知识产权恶意诉讼的案件中，认定原告恶

意申请获得专利授权，继而控告他人侵犯其专利权，将无辜的被告拖入专利侵权诉讼、专

利行政诉讼等诉讼漩涡，干扰了被告的正常的生产经营活动。由此判定，原告的行为已经

严重背离了专利制度设立的宗旨，侵害了他人合法权益，客观上给被告造成了损害，已构

成恶意诉讼，应当承担相应的法律责任。〔６２〕 近些年来，最高人民法院和国家知识产权局

正在推动限制和控制专利权的滥用行为，规制知识产权恶意诉讼问题。〔６３〕 正在拟定的

《深化实施国家知识产权战略行动计划（２０１４—２０２０年）》，专门部署了规制知识产权滥

用问题。按照行动计划的要求：在 ２０１５年前制定发布知识产权反垄断指南，除重点规制

搭售、歧视性定价、不公平许可等行为以及标准化过程中的知识产权滥用行为之外，也论

及“研究加强对滥用知识产权行政和诉讼程序行为的限制”；到 ２０２０年，建立完善的制约

知识产权滥用规则体系和执法机制。〔６４〕

就目前的情况来看，中国尚未形成美国《创新法案》所建立的一套遏制专利蟑螂的规

则体系，而《创新法案》也给中国企业海外市场（特别是美国市场）开拓带来了一些挑战。

中国正在努力建设创新型国家，在科研及产业技术瓶颈之下，本可以发挥资本优势实施知

识产权国际发展战略。但是，美国对于专利经营公司的审慎态度，不得不让中国政府和企

业重新审视这一战略的实施空间与前景。不过，中国旨在建立的国家创新体系的主体是

企业，应用型技术研发机构也在推进市场化、企业化。笔者认为，建立产学研结合创新机

制应该成为中国企业和政府推进的重心。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的

决定》指出，“建立产学研协同创新机制，强化企业在技术创新中的主体地位，发挥大型企

业创新骨干作用，激发中小企业创新活力，推进应用型技术研发机构市场化、企业化改革，

建设国家创新体系。”〔６５〕这与奥巴马总统 ２０１４年 １月 ２８日晚（美国东部时间）在国情咨

文所表达的观点是一致的：“我们现在有实力能够在下一轮高科技制造业岗位的竞争中

·５６１·

美国《创新法案》评析
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〔６０〕

〔６１〕

〔６２〕

〔６３〕

〔６４〕
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目前，国家工商管理总局正在拟定《工商行政管理机关关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》和制

定《关于知识产权领域反垄断执法的指南》。参见任爱荣：《滥用知识产权排除、限制竞争行为规制的初步探

索》，《科技与法律》２０１３年第４期，第２－３页。
参见任爱荣：《滥用知识产权排除、限制竞争行为规制的初步探索》，《科技与法律》２０１３年第４期，第３页。
参见卞辉：《知识产权恶意诉讼的程序法应对》，《电子知识产权》２００９年第１０期，第６５页。
参见马治国、张小号：《知识产权恶意诉讼的认定及其民法规制》，《电子知识产权》２００８年第６期，第４５－４６页。
参见卞辉：《知识产权恶意诉讼的程序法应对》，《电子知识产权》２００９年第１０期，第６４页。
参见国家知识产权局：《深化实施国家知识产权战略行动计划（２０１４—２０２０年）》（专家论证稿），第 ２部分“行动
计划”之第３０条，２０１４年３月１２日（天津·专家论证会材料），第１４页。
《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，人民出版社２０１３年１１月第１版，第１４－１５页。



战胜其他国家。我的内阁已经在罗利（Ｒａｌｅｉｇｈ）和扬斯敦（Ｙｏｕｎｇｓｔｏｗｎ）两个地方开始运

行高科技制造业中心，在那里，我们已经建立起了产学研结合机制，它将帮助美国在高新

技术领域领先世界。今晚，我宣布我们将着手建设、运营另外 ６个类似的中心。”〔６６〕这一

点，也提醒了中国企业与投资者，在未来国际市场的拓展中离不开产学研相结合的创新机

制。这既是企业长足发展的活力之所在，也是免于专利蟑螂嫌疑的发展策略之所需。
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