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在新产品进入美国市场之前，每一家中国公司都应

该认真考虑如何根据美国法律保护其产品的技术和创造

性。公司应确保尽快向美国专利商标局（USPTO）提

交专利和商标申请，且必须在向美国发送第一批产品之

前提交。保护新产品相关的知识产权是成功推出产品的

关键一步。此外，了解竞争对手拥有什么样的知识产权

（IP），以及如何避免侵犯其IP，将会助力中国“走出

去”企业长期存活。

认识产品中的知识产权
首先，对中国“走出去”企业的产品和公司进行审

计，以确定其知识产权。知识产权通常被称为“创造性

智力成果”，可以表现为名称、设计、原创作品或发明

的形式。例如，知识产权可能是产品中实施的新技术，

也可能是原创材料，或者是产品或服务的创造性名称。

根据美国法律，此类IP可以通过专利、版权、商标或商

业秘密予以保护。

其次，考虑企业产品中包含的技术等。考虑产品是

不是一个包含定制设计零件的机械装置，一个包含编码

的软件、电子设备，抑或是有开发的创造性名称，在其

中任何一种情况下，都属于拥有可以受美国法律保护的

知识产权。

专利

在美国，如果新的并且有用的工艺、机械、制品或

物质组成是新颖的、并非显而易见的，和符合专利条件

的，则可以获得专利保护。计划在美国销售包含技术产

品的中国公司，在公开披露该技术之前，应考虑向美国

专利商标局提交专利申请，以获得美国专利法规定的最

大利益。某些技术，如计算机软件和生物材料，可能不
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中国企业家应知事项
——美国的知识产权保护

具备专利资格，因此在这些技术领域咨询专利专家尤为

重要。例如，当软件程序仅是抽象的想法、算法或做事

的方法时，就不具备专利资格。因此，软件代码经常作

为商业秘密来保存。这种策略在软件没有直接提供给客

户的情况下尤其有效，如对于软件即服务（Software-

as-a-Service）相关的产品。在医学领域，当生物材料

和治疗疾病的方法是自然规律或与自然界中存在的分子

相同时，它们可能不具备专利资格：相反，它必须是人

造的，才能获得专利资格。在制药领域，由于监管的披

露要求，在激烈的竞争下公司特别需要获得专利保护。

版权

版权保护旨在保护原创作品和艺术。尽管如此，获

取保护并不需要向美国版权局备案，联邦注册可提供公

共记录，可以作为版权纠纷中所有权的有力证据。版权

保护可能是保护不符合专利保护条件的软件程序的宝贵

工具。美国联邦版权保护为希望保护计算机软件的公司

提供了机会，因为美国法律只要求部分披露软件本身，

并允许编辑源代码中包含的机密信息。以这种方式，可

以获得版权注册，而无须披露代码中的商业秘密信息。

商标

公司应该向美国专利商标局注册他们打算用于每种

产品的名称和徽标。在美国，即使商标尚未使用，只要

申请人能够证明其打算使用该商标，也可以提出商标申

请。这种机制有助于保护名称，甚至在它们进入市场之

前，也可以保护公司免受仿冒者的侵害，仿冒者可能会

试图以劣质商品冒充您的商品。

商业秘密

商业秘密通常是经济上有价值的信息，其价值来自

其不为人知的事实，并且需要合理的保密努力。直到最

多萝西·奥特（Dorothy R. Auth）
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近，商业秘密在美国仍受州法律保护。然而，截至

2019年6月，除纽约州和北卡罗来纳州外，所有州

都通过了一项名为《统一商业秘密法》（UTSA）

的联邦商业秘密法。UTSA试图在各个州的商业秘

密法体制之间建立统一性。UTSA将商业秘密定义

为“因其一般不为能从其披露或使用中获得经济价

值的其他人所知，并且不易被这些人通过适当手段

查明而具有独立经济价值”以及“是合理保密努力

的主题”。

对于某些技术，商业秘密保护可能是最好的选

择。例如软件，由于其更新频繁，对公司可能只有

短期价值（如1至3年）。与此对应的是，仅获得美

国专利可能就需要2到5年的时间，因此软件程序采

用专利保护不切实际。同时，许多软件程序可能不

是“符合专利条件”的主题。这些因素不利于为软

件发明寻求专利保护，但有利于商业秘密保护。此

外，由于很难确定竞争对手的产品是如何制造的，

某些制造过程最好作为商业秘密来保存。

考虑FRAND义务
现代技术，特别是在数字通信领域，越来越依

赖于系统和设备的互操作性。例如，电气电子工程

师学会（IEEE）标准802.11主导着我们的手机、

电脑、电视和无数其他设备赖以连接互联网的无线

网络。在标准制定组织（SSO）中，一般采用对现

代技术的互操作性和兼容性至关重要的指南和技术

标准，例如802.11。然而，这项技术通常由专利涵

盖，通常被称为标准基本专利（SEP）。SEP的所

有者在许可谈判中享有相当大的影响力，因为在生

产符合SSO标准的产品时必然涉及他们的专利要求

技术。被许可人几乎没有办法——他们要么必须支

付专利所有人要求的许可费，要么面临侵权诉讼的

风险。

为 了 应 对 这 种 情 况 （ 通 常 称 为 “ 专 利 劫

持”），专利所有人可能希望同意根据“公平合理

和非歧视性”条款（FRAND条款）授予他们SEP许

可。专利权人同意以FRAND条款授予他们的SEP

许可，以换取SSO采用其专利所涵盖的标准。这是

SEP所有者的一个折中。现在虽然这些专利的许可

费受专利所有人的FRAND义务的限制，但专利所

涵盖的技术得到了更广泛的采用，消费者也受益于技

术的互操作性和兼容性。以下两个案例研究提供了关

于FRAND义务的一些问题见解。

案例一：华为2016年对三星提起的诉讼，指控

三星违反合同和侵犯专利。据华为称，三星通过销售

必须使用华为专利技术、符合LTE标准的产品赚取了

数十亿美元。对此，三星指控华为未做到真诚谈判，

违反了其FRAND许可义务，且华为在中国提起诉

讼，以禁止三星在中国的业务，迫使三星接受不公平

的许可要求。三星辩称，华为利用其过度垄断权力实

施专利“劫持”，为其拥有的“第三代合作伙伴计划

（3GPP）3G（第三代移动通信）和4G（第四代移动

通信）通信标准”所需“专利技术”获取不公平的费

率。此案于2019年3月25日结案并被驳回，但它说明

了在利润丰厚的业务中竞争对手在达成协议时面临的

挑战。

案例二：美国公司PanOptis对华为提起诉讼，

指控华为专利侵权。在所声称的五项专利中，有四项

对LTE标准至关重要，因此受FRAND义务约束。在

侵权问题上，陪审团认为华为侵犯了这些专利，并判

决华为对声称的每一项专利按产量向PanOptis支付

专利费。关于遵守FRAND义务，在华为于2017年拒

绝PanOptis的要约并声称该要约不符合FRAND要求

（因为该报价没有提供针对美国的特许权费率）后，

双方未能达成许可协议。报价费率如表1所示，其中

单独为中国提出了一个费率。

法官拒绝发布关于PanOptic遵守其FRAND义务

的裁决，理由是 2017年的要约是面向全球范围的。

表1 相关报价费率表

4G                      3G                  2G

最终用户装置 0.259%

0.130%

0.100%

0.372%

0.186%

0.077%

0.039%

0.027%

0.062%

0.031%

0.116%

0.058%

0.048%

0.133%

0.067%

基础架构设备

主要市场

主要市场

其他市场

其他市场

中国




