论专利主张实体的成因、运营模式
及应对策略
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摘要：近年来专利主张实体已经开始在我国展开专利布局并不断发起专利诉讼，对技术创新机制的影响不断加大。本文从专利许可模式演变的视角出发，揭示专利主张实体产生的深层次原因。通过对最新实证研究数据进行研究，分析专利主张实体的不同类型以及运营模式。指出其问题本质在于技术创新收益的分配变化以及利益平衡问题，进而研究专利主张实体对创新机制产生的积极影响与消极影响。借鉴美国规范专利主张实体的法律实践，对我国如何利用和规范专利主张实体提出对策与建议。
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The Study on Causes, Business Model and Strategies of Patent Assertion Entity
Lu Lei
（Civil, Commercial and Economic Law School, China University of Political Science and Law, Beijing 100088, China）
Abstract：As the Patent Assertion Entities have begun to filed patent litigation and patent licensing in China, the impact on the technological innovation mechanism has been increasing. This paper, from the perspective of the evolution of the patent licensing model, reveals the deep-rooted reasons for the Patent Assertion Entities. Through the analysis of the latest empirical research data, a systematic study on the types and operational models was conducted. It points out that the essence of the problem lies in the distribution change of the technological innovation income and the balance of interests. Current Patent Assertion Entities have both positive and negative impacts on technological innovation. Drawing on the legal practice of the US standard Patent Assertion Entities, it proposes countermeasures and suggestions on how to use and standardize the Patent Assertion Entities in China.
Key words: Patent Assertion Entity; ex ante patent license; ex post patent license; empirical research; Non-practicing Entities


1 研究背景
随着专利投资与专利许可规模的不断壮大，催生出以专门发起“事后型许可”为主要商业模式的“专利主张实体”（Patent Assertion Entity）。近年来其规模和影响也在不断扩大，据美国联邦贸易委员会的统计，仅就其调查的4家大型专利主张实体及其附属的30家分实体，在最近6年所获取的许可费用就高达32亿美金[[endnoteRef:1]]。据美国斯坦福大学法学院2018年的统计，专利主张实体的数量以及由其发起的专利诉讼数量都在持续增加。2010年前后美国高智公司将这一模式引入我国，在当时也引起了广泛的关注。近年来，随着我国专利保护水平的提高，专利主张实体的活动也日趋活跃。2016年，总部位于加拿大的Wilan Inc.公司，其子公司在我国起诉索尼公司侵犯其专利权[[endnoteRef:2]]。加拿大的Wilan Inc.公司是一家典型的专利主张实体，这表明国外的专利主张实体一直在我国不断布局，并会选择适当的时机发起专利诉讼或者专利许可。2018年，犯罪嫌疑人李某、孙某所拥有的公司利用专利权发起诉讼，并以此向被告方索取费用，被上海警方认定其行为涉嫌触犯了“敲诈勒索罪”[[endnoteRef:3]]。此案也表明已经有国内的专利主张实体在进行商业运作，并开始利用专利诉讼或专利许可等方式获利。 [1: 参考文献：
［］FEDERAL TRADE COMMISSION. Patent assertion entity activity [R]. Washington D.C.: FTC, 2016.]  [2: ［］米强. 加拿大Wilan在华起诉索尼专利侵权[EB/OL].（2016-11-07）[2018-09-20]. http://www.ftchinese.com/story/001070027.]  [3: ［］舒鸿吉. 上海警方破获一起敲诈勒索拟上市公司案 以专利权为由发起恶意诉讼[EB/OL]. （2018-07-21）[2018-09-25]. http://www.sohu.com/a/242522608_313745.] 

当前国内对于专利主张实体的研究还不够全面，主要针对专利主张实体通过发起专利诉讼来获取收益的运营模式，以及此运营模式对技术创新所产生的危害与负面影响。而根据最新的实证研究数据，专利主张实体通过专利许可所获取的收益已经超过了专利诉讼。同时，专利主张实体在技术投资、技术交易等方面产生的积极作用，也逐渐得到了学者和政府机构的认可。根据美国联邦贸易委员会的实证研究，认为专利主张实体对技术创新既具有积极影响也具有消极影响。因此既不应当简单地一味遏制专利主张实体的活动，也要针对其不利影响不断完善专利制度的各项规则和程序。
随着专利主张实体当前在我国的活动日益增加，其影响和规模正在不断扩大，需要更加客观、全面地分析和研究专利主张实体的特点及其影响，促进我国技术创新机制的完善和发展。基于当前最新的实证研究数据，本文旨在通过对专利许可模式的演变进行分析，揭示专利主张实体产生的深层次原因。通过研究专利主张实体的不同运营模式，指出其问题争议的核心，并进一步分析专利主张实体对技术创新产生的积极影响与消极影响。同时借鉴美国规范专利主张实体的法律实践，对我国如何利用和规范专利主张实体提出对策与建议。
2 专利主张实体的成因
2.1 “事前型许可”与“事后型许可”
传统的专利许可模式一般遵循“发明技术―获得专利－专利许可－生产制造”这一过程。发明人在完成技术发明后，通过申请专利来实现对技术发明的法律保护；在取得专利后，发明人向需要该技术的生产制造商进行技术转移；生产制造商再对获取的专利技术进行市场化应用，最终通过销售专利产品来获取利润。在这一过程中，传统的专利许可模式以发明人向生产制造商进行技术转移为根本目的，使该专利技术用于产品的开发和制造。由于这类专利许可发生在产品开发和销售之前，因此被称为“事前型许可”。这也是专利许可最为常见的功能与模式。
尽管持有自己的专利技术或者取得他人的专利许可是生产制造商进行产品开发和销售的先决条件，但并非所有的专利许可都发生在产品开发和销售之前。在许多情况下，生产制造商是在完成了产品的开发和销售后，才被指出使用了他人的专利技术，此时生产制造商还尚未取得专利权人的许可[[endnoteRef:4]]。即使生产制造商独立于专利权人开发了该技术，但其只有获得专利权人的事后许可才可以避免承担侵权责任。由于这类专利许可发生在产品开发和销售之后，因此被称为“事后型许可”。 [4: ［］FEDERAL TRADE COMMISSION. The evolving IP marketplace: aligning patent notice and remedies with competition [R]. Washington D.C.: FTC, 2011.] 

专利权人在发现他人涉嫌使用其专利技术后可以通过发起专利侵权诉讼、发出专利侵权警告函或者发起许可谈判等方式来主张其专利权。然后专利权人可以通过与被控侵权方达成专利许可协议，或者通过专利诉讼获取侵权损害赔偿的方式来维护其权益。在这种情况下，专利权人的权利主张行为是在发现专利侵权后被动实施的，“事后型许可”成为了一种权利救济的手段。
2.2 专利主张实体的成因：“事后型许可”专业化的产物
随着专利价值的不断提升与专利保护水平的不断提高，一些个人或者公司认识到可以通过从第三方获取专利，而自己无需进行产品的开发、生产或销售，就可以利用“事后型许可”不断地获取技术创新收益。特别是20世纪80年代后，计算机技术与通讯技术等高科技产业的快速发展，均属于专利高度密集型产业，专利许可的价值和重要性更加显著。而且这些技术领域的专利相较于化学、机械等传统技术领域的专利更容易产生纠纷。根据2018年的统计，在1998年至2017年的20年间，在专利复审与联邦地区法院层面，计算机、通讯、生物科技以及软件技术等高科技产业发生专利纠纷的比例最大[[endnoteRef:5]]。因此通过“事后型许可”在这些技术领域可以获得的收益不断扩大，逐渐演变为一种独立的商业模式。 [5: ［］PRICE WATERHOUSE COOPERS. 2018 Patent litigation study[R]. Washington D.C.: PWC, 2018.] 

正是在这一背景下，催生出以专门收购专利并进行“事后型许可”为主要运营模式的公司实体。在1990年代，此类公司实体最初被称为“专利海盗”（Patent Trolls）。为了更加客观地研究此类实体的活动，2000以后在多份研究报告中开始使用“非实施主体”（Non-practicing Entities）这一概念。“非实施主体”是指拥有专利，但自身并不从事生产、制造或者销售产品的一类公司实体的总称[[endnoteRef:6]]。2011年，美国联邦贸易委员会在其研究报告中援引了学者提出的“专利主张实体”（Patent Assertion Entity）这一概念，用于同高校科研机构或者技术开发公司等其他类型的“非实施主体”相区分。这些其他类型的“非实施主体”运营的主要目的在于技术的开发与交易[4]。与它们不同的是，“专利主张实体”则专门从第三方获取专利，其主要目标是那些涉嫌使用该专利技术的个人或者企业。待涉嫌应用其专利技术的产品完成开发或销售后，再向生产制造商发起专利诉讼或许可谈判，从而获得收益[[endnoteRef:7]]。 [6: ［］FEDERAL TRADE COMMISSION. To promote innovation: the proper balance of competition and patent law and policy [R]. Washington D.C.: FTC, 2003.]  [7: ［］COLLEEN V. CHIEN. From arms race to marketplace: the new complex patent ecosystem and its implications for the patent system[J]. Hastings Law Journal, 2010, 62（12）: 328.] 

2016年，美国联邦贸易委员会在其研究报告中将专利主张实体定义为：专门从第三方获取专利，利用专利诉讼或者专利许可获取收益，而自身并不从事生产、制造或销售商品的商业主体。[1]专利主张实体及其运营模式的出现，实质上是“事后型许可”功能不断放大和权利主张行为专业化不断增强的产物。专利主张实体不同于其他类型的专利持有主体，它们不再被动地实施专利许可，而是积极主动地寻找可以进行“事后许可”的目标。专利主张实体一旦选定涉嫌使用其专利技术的个人或者企业，就会发起专利诉讼或者许可谈判。在这一模式下，“事后型许可”的功能已经从单纯的权利救济手段，演变为一种盈利手段或者收回投资的工具。
3 专利主张实体的运营模式
根据美国联邦贸易委员会的数据，发起专利诉讼并非专利主张实体实施其权利主张行为的唯一手段，而许可谈判则是另一种重要的实施手段。专利主张实体的类型和运营模式也据此可以分为两大类：以发起专利诉讼为主的“诉讼型专利主张实体”和以通过大型专利组合发起许可谈判为主的“组合型专利主张实体”（或许可型专利主张实体）。
3.1 诉讼型专利主张实体及其运营模式
专利主张实体出现之初，多为拥有少量专利，专门以发起专利诉讼来实施“事后型许可”的小型实体，这类实体被定义为“诉讼型专利主张实体”。诉讼型专利主张实体收购专利的主要目的是通过向特定技术领域的生产制造商或零售商发起专利诉讼或发出侵权警告函，进而与被告方达成和解协议或者许可协议。据统计，在2018年由专利主张实体发起的专利诉讼已经占美国高科技产业诉讼总量的一半以上[[endnoteRef:8]]。 [8: ［］UNIFIED PATENTS. 2018 Patent dispute report [R]. Washington D.C.: UP, 2018.] 

诉讼型专利主张实体是目前人们最为熟悉，也是最为常见的专利主张实体类型，通常与技术发明人之间存在着复杂多样的合作模式。第一，诉讼型专利主张实体可以从技术发明人手中收购专利，然后自己主张专利权来获利。第二，诉讼型专利主张实体可以与技术发明人达成合作协议与利益分享协议，技术发明人将专利许可给专利主张实体，待专利主张实体获取收益后，再根据协议分配利益。专利主张实体并非完全独立地存在与运营，它们与技术发明人、技术开发公司或大型高科技公司之间存在着各种联系，有些专利主张实体则实际上担任了大型高科技公司主张其专利权的代理。而在专利主张实体获取专利权后，通常成立新的分实体，用以充当名义上的权利人或许可人。
诉讼型专利主张实体的权利主张行为具有很强的专业性和策略性，非常善于利用专利诉讼的规则和程序来获取利益。专利主张实体的重要诉讼策略之一就是在专利诉讼的过程中利用了当前专利诉讼成本高、周期长的特点，其提出的和解金额或许可金额往往稍低于被告需要支付的诉讼成本，从而促使被告方与其尽快达成和解协议或者许可协议。而最新的实证研究数据也验证了这一诉讼策略的存在。据统计，在美国诉讼型专利主张实体通过专利诉讼等方式所最终达成的专利许可中，77%的专利许可其许可费约为30万美金。而根据美国知识产权法协会所公布的最新统计，这一金额正好趋近于当前进行专利侵权诉讼所需付出的最低成本[[endnoteRef:9]]。因此，即便原告的诉讼理由并不强或者胜诉的几率不大，鉴于诉讼成本等因素，仍然促使被告选择达成和解，这类诉讼也被称为“滋扰式诉讼”（nuisance litigation）[[endnoteRef:10]]。  [9: ［］THE AMERICAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW ASSOCIATION. Report of the economic survey [R]. Washington D.C.: AIPLA, 2017.]  [10: ［］WILLIAM H.J. HUBBARD. Sinking costs to force or deter settlement [J]. The Journal of Law, Economics & Organization, 2015, 32（10）：1093-1094.] 

尽管诉讼型专利主张实体在大部分单一的专利诉讼及其引发的许可中所获得的收益并不高，但由于其运营成本低，诉讼数量高，仍然可以为中小型专利主张实体带来高收益。联邦贸易委员会指出，仅18家中小型诉讼型专利主张实体及其附属的分实体，在最近6年所获取的许可费用高达8亿美金[1]。这也是造成专利主张实体发起的专利诉讼持续增长的重要原因。
3.2 许可型专利主张实体及其运营模式
除了大量规模较小、持有专利较少的“诉讼型专利主张实体”外，近年来出现了一些规模庞大、持有专利数量众多，主要依靠大型专利组合通过许可谈判来达成“事后型许可”的专利主张实体。这类专利主张实体最大的特点是持有众多的专利并将其打造成规模不等的“专利组合”（Patent Portfolio），每个专利组合的规模都涉及到数百或数千项专利，因此将这类实体定义为“组合型专利主张实体”或“许可型专利主张实体”。
[bookmark: _Hlk509696970]组合型专利主张实体通常拥有庞大的资金和为数众多的专业人员，其利用资金和人才优势，从事专业性高的专利分析与搜索[[endnoteRef:11]]。不仅对现有的高质量专利进行收购，还会对下一代技术进行投入。这类专利主张实体通常建立专业的专利分析和管理团队，这些团队包括技术人员、法律人员、具有许可经验的许可经理以及风险投资管理人员。根据高智公司创始人Nathan Myhrvold的观点，发明资本市场将是一个更加复杂并且高效的发明产业，这一产业由专业的专利猎头、专利组合设计师、评估师、保险商、金融家以及销售代理――还有目前无法想象到的职业参与其中[[endnoteRef:12]]。 [11: ［］曾莉，戚功琼. 对“专利流氓”“鲶鱼效应”的思考与建议[J]. 科技管理研究，2017（15）: 186-190.]  [12: ［］NATHAN MYHRVOLD. The big idea: funding eureka! [J]. Harvard Business Review, 2010, 82（3）：1202-1203.] 

组合型专利主张实体的运营模式为，专利分析团队首先负责对现有技术进行评估，分析哪些专利具有较高的商业价值，对发明人和发明人团队进行跟踪与搜索，并对未来技术发展趋势进行评价，以便实施技术投资与专利布局。然后，在进行技术搜索和分析的基础上，专利主张实体可以选择对技术发明进行直接投资，或者选择直接收购相关专利，或者选择与专利权人达成利益分享协议，通过不同方式从而获取大量专利用于打造专利组合。在专利主张实体所打造的专利组合中，既包括一定数量的高质量的核心专利，也包括为数众多的防御专利，以及大量质量不高但与核心专利具有关联性的专利。这些数量众多的专利共同构成了覆盖面广、技术交叉的大型专利组合。而最后，只要其他公司涉嫌使用了专利组合中的部分专利，专利主张实体的法律团队和许可团队就会发起许可谈判，最终通过专利许可来获取高额许可费。
尽管组合型专利主张实体的数量不多，达成的专利许可数量也仅占专利主张实体许可总量的9%，但其取得的收益却占专利主张实体总体收益的80%。而发起绝大部分专利诉讼，并达成专利主张实体许可总量91%的诉讼型专利主张实体，其取得的收益占总收益的20%[1]。因此尽管专利诉讼的增加确实是专利主张实体所引发的重要问题，但专利主张实体的许可活动对技术创新产生的影响更加深远。
4 专利主张实体对技术创新的影响
4.1 专利主张实体对技术创新收益分配体制的影响
根据美国斯坦福大学法学院2018年的最新统计，专利主张实体已经成为了专利诉讼的主要发起者。专利主张实体的数量在持续增加，无论其发起的专利诉讼还是达成的专利许可，规模都在不断扩大。[[endnoteRef:13]] [13: ［］STANFORD LAW SCHOOL. Stanford NPE litigation dataset[R]. California: SLS, 2018.] 

在传统的技术创新收益分配体制中，分配主体主要为技术发明人与技术使用人。技术创新收益的分配体现为“技术发明人－技术使用人”之间的二元分配机制，技术交易与专利许可主要发生在产品开发与销售之前。而随着专利主张实体的出现，传统技术创新收益分配体制也发生了变化。此时，专利主张实体介于技术发明人与技术使用人之间，它从技术发明人手中取得专利权，转而向技术使用人主张专利权。在新的技术创新收益分配体制中，专利主张实体实际上起到“中间商”或“代理人”的作用。随着专利主张实体活动规模的不断扩大，技术创新收益的分配从早期的技术发明人与技术使用人之间的二元分配体制，已经演变为“技术发明人－专利主张实体－技术使用人”的三元分配体制。
因此专利主张实体出现后所引发的争议的核心在于，在技术创新收益的三元分配体制中如何进行合理分配与利益平衡。作为“中间商”的专利主张实体，如果通过“事后型许可”获取合理的收益，则有利于维护技术发明人的利益，并激励技术创新，需要得到保护与鼓励。而如果作为“中间商”的专利主张实体利用当前规则和程序上的问题，获取了远高于专利价值的收益，那么在整个收益分配体系中，反而是这些既不从事技术研发也不从事产品生产的“中间商”取得的收益最大化，显然与专利制度激励技术创新的基本功能相悖。基于对专利主张实体争议本质的分析，可以看到专利主张实体对技术创新的积极影响与消极影响并存。
4.2 专利主张实体对技术创新的积极影响
（1）促进了技术投资和技术创新。专利主张实体的出现和“事后型许可”规模的扩大，为技术投资的利益回收提供了更加有力的保障，引导更多的社会资源转向技术创新。由于近年来专利主张实体收益规模的增加，使向发明投资和技术投资成为了当前重要的投资渠道，并且开创了更加专业的专利投资市场与专利许可市场。在这一商业模式下，一方面各类投资主体更加积极地向具有潜在商业价值的技术发明进行投资，使个体发明人和中小型创业公司有机会获得更多的技术开发资金，从而使技术投资和技术许可更加活跃；另一方面增加了技术发明人“事后”从生产制造商处获取收益的可能性，使技术发明人自身也愿意加大对于技术创新的投入，这也成为一种创新激励渠道。
[bookmark: _Hlk531303494][bookmark: _Hlk531303445]（2）有效地维护了专利权人的利益。随着各类专利主张实体的不断涌现，使技术发明人可以利用专利主张实体的专业性更加有效地主张他们的权利。专利主张实体的适时出现也改变了中小企业专利“维权难”的窘境，为中小企业提供更快速、直接的经济效益[[endnoteRef:14]]。个体发明人或各类技术开发公司可以选择向专利主张实体出售、许可自己的专利或者加入大型专利组合，利用不同的运营模式与利益分享方式通过专利主张实体来实现专利价值的最大化[[endnoteRef:15]]。专利主张实体的活动，提高了专利诉讼与专利许可的效率，集中了分散的专利资源，盘活了大量的沉睡专利。 [14: ［］张健，梅强，李文元. 中小企业与专利流氓专利策略选择的演化博弈研究[J]. 科学与科学技术管理，2014（5）: 19-26.]  [15: ［］MICHAEL RISCH. Patent troll myths[J]. Seton Hall Law Review, 2012, 42（5）: 498.] 

4.3 专利主张实体对技术创新的消极影响
（1）获得了与专利价值不相称的收入。一方面专利主张实体只选择在“事后”主张其专利权，此时生产制造商已经投入了大量的资源用于产品的技术开发、生产制造与市场销售，所用的技术已经不具有可替代性。同时考虑到诉讼成本和诉讼周期，通过发起专利诉讼与许可谈判，专利主张实体更容易获取高于“事前许可”的许可费用。另一方面在专利主张实体打造的专利组合中，既包含部分高质量的核心专利，也包含为数众多、质量不高的关联专利，但这些专利都会一同用于专利许可。经过专利主张实体的包装与整合后，一般会以高于原有价值的价格进行转让或许可，以获取高额利润[[endnoteRef:16]]。与规模庞大的专利组合进行许可谈判，这也造成生产制造商要为专利主张实体所主导的“事后型许可”付出更高的许可成本。 [16: ［］张迎春. 法律背景差异下非专利实施主体规制选择—以中美比较为例[J].科技进步与对策，2016（11）: 103-107.] 

（2）技术创新资源的转移。当前大量的专利主张实体只是通过专利收购等方式获取专利，其自身既不进行技术研发也不从事任何产品生产，却可以通过“滋扰式诉讼”等手段从生产制造商或零售商处不断获取高额收益。专利许可的费用结构不仅包含专利权人的发明成本，还要包含专利主张实体的利润和收益。如果专利主张实体将“事后型许可”的规模不断扩大，生产制造企业需要付出更大的许可成本，而技术发明人的收益并没有显著增加，反而是并未进行技术研发和产品生产的专利主张实体通过这一模式获取了更大的收益[[endnoteRef:17]]。这造成生产制造企业的收益更多地向“中间商”转移，这也相应地减少了企业的收益和对创新资源的投入，从而扭曲了专利制度的激励创新功能。 [17: ［］ROBIN FELDMAN, MARK A. LEMLEY. Do patent licensing demands mean innovation? [J]. Iowa Law Review, 2015, 101（1）: 176.] 

5 规范专利主张实体的实践
随着专利主张实体影响的不断扩大，对专利主张实体活动进行调查与规范的呼声逐渐增加。美国近年来不断通过发布司法判例、规范建议和立法法案，从多个方面对专利主张实体进行规范[[endnoteRef:18]]。在司法领域，以美国联邦最高法院的Alice、TC Heartland LLC等案件的判决为代表，从实体性与程序性两方面不断对法律规则进行调整。根据这些案件的判决，计算机软件以及商业方法专利的审查标准更加明确、严格，专利诉讼管辖范围也进行了限缩。据2018年的统计，这些案件的判决做出后对专利主张实体诉讼活动的限制作用，已经开始显现[[endnoteRef:19]]。 [18: ［］谢光旗. 美国应对“专利蟑螂”最新法律实践评述[J].电子知识产权，2016（3）：69-77.]  [19: ［］LEX MACHINA. TC Heartland, Legal Trends, One Year Later[R]. California: LM, 2018.] 

在行政监管和立法领域，2013年6月美国总统行政办公室发布了题为《专利主张与美国创新》的报告，指出由专利主张实体所引发的专利诉讼正在急剧增加，可能对创新和经济增长产生消极影响[[endnoteRef:20]]。同年8月，美国国会政府问责局发布报告，对产生专利主张实体的制度原因进行了分析[[endnoteRef:21]]。随后在2015年，美国国会议员针对专利主张实体活动对专利制度和创新机制的影响，先后提出了《创新法案》（Innovation Act）[[endnoteRef:22]]与《专利法案》（Patent Act）[[endnoteRef:23]]。2016年底，美国联邦贸易委员会公布了题为《专利主张实体活动》的报告，对专利主张实体的诉讼、许可以及专利持有等多个方面进行了系统性地实证调查与研究，并提出了规范建议[1]。2018年，美国专利商标局等机构继续加强专利复审以及专利信息的披露工作[8]。 [20: ［］THE EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT. Patent assertion and U.S. innovation [R]. Washington D.C.: EOP, 2013. ]  [21: ［］孙远钊. 专利诉讼“蟑螂”为患？—美国应对“专利蟑螂”的研究分析与动向[J]. 法治研究，2014（1）：74-75.]  [22: ［］BOB GOODLATTE. Innovation Act（2015）[EB/OL]．（2015-02-05）[2018-09-20]. https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/9.]  [23: ［］CHUCK GRASSLEY. Patent Act（2015）[EB/OL]．（2015-04-29）[2018-09-25]. https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1137.] 

这些司法判例、立法建议与改革措施集中在授权标准、管辖规则以及信息披露等五方面问题，旨在规范专利主张实体的活动，降低其消极影响。
（1）严格认定专利授权标准。专利主张实体所持有的专利，其中88%属于计算机通讯类技术以及电子电气类技术，而超过75%又集中于计算机软件类专利，因此需要更加明确“计算机软件专利”的授权标准[1]。2014年，美国联邦最高法院对Alice案做出判决，明确了审查含有计算机软件等抽象方法发明的“两步测试法”[[endnoteRef:24]]。两步测试法的明确适用，使之前开放、模糊的审查标准归于严谨。Alice案之后，对涉及计算机软件类专利纠纷的案件，联邦法院的审查标准趋于严格。2014年12月，根据判决美国专利商标局发布了新的《专利主题适格性暂行指南》用于指导专利审查。2015年7月与2016年5月，美国专利商标局分别对该暂行指南进行更新与修正。2016至2018年，美国联邦巡回上诉法院通过Enfish、McRO、Fanjan、Berkheimer以及Vanda等案件的判决，对最高法院的授权标准进行补充和细化。美国专利商标局则根据联邦巡回上诉法院判决的典型案例及时发布《备忘录》，用于指导专利申请与司法审判。 [24: ［］SUPREME COURT. Alice Corporation v. CLS Bank International [EB/OL]. （2014-06-19）[2018-08-25]. https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf.] 

（2）限制专利诉讼管辖范围。根据美国专利法的规定，原告可以在被告所在地，或者侵权行为发生地并且被告拥有长期的和固定的营业场所，发起侵权诉讼。但此后美国联邦巡回上诉法院通过判例扩大了管辖范围，除了被告所在地，原告还可以在任何一个侵权产品的销售地发起侵权诉讼。专利主张实体利用这一宽松的管辖规则，选择个别倾向于保护专利权人的法院集中发起专利诉讼。据统计，2016年底前专利主张实体在德州东区联邦地区法院发起的诉讼超过了一半占53%[1]。长期以来，德州东区联邦地区法院成为美国专利诉讼最为活跃的地区法院。为了解决专利主张实体集中选择管辖法院所产生的争议，2017年美国联邦最高法院对TC Heartland LLC案件做出判决，恢复了最初的管辖规则。根据该案的判决，原告只能在被告所在地发起侵权诉讼，限缩了专利权人特别是专利主张实体选择管辖法院的范围[[endnoteRef:25]]。根据2018年5月的最新统计，该案判决后一年，专利主张实体在德州东区联邦地区法院发起的专利诉讼占其全部诉讼的比例，已经从此前的超过半数下降到19%[19]。 [25: ［］SUPREME COURT. TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC [EB/OL]. （2017-05-22）[2018-08-20]. https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/16-341_8n59.pdf.

作者简介：吕磊（1982－），男，黑龙江佳木斯人，博士后，法学博士，主要研究方向为知识产权法与科技政策。] 

（3）提高发起侵权诉讼的要求。当前，专利持有主体在发起专利诉讼时，只要指出其所拥有的专利以及被告的侵权行为，就可以发起专利诉讼。针对专利主张实体频繁发起的专利诉讼，联邦贸易委员会与立法法案均建议，提高发起侵权诉讼的要求，需要原告方提供更多的涉案细节与被控侵权的具体权利要求[1]。由于专利侵权诉讼是专利主张实体重要的权利主张方式，提高发起诉讼的要求，可以使专利主张实体不再随意发起专利诉讼。2018年，美国联邦贸易委员会继续建议在专利诉讼中专利权人应当对侵权行为提出更加具体的指控，并向被告提供更多信息，用以评估被控侵权的性质和范围。
（4）鼓励法院提出诉讼中止。根据调查，专利主张实体发起的专利侵权诉讼中，有部分被告属于零售商[5]。显然在应对专利侵权诉讼的过程中，零售商对产品信息的了解有限，其无法有效地应对侵权诉讼。而产品的生产制造商则更加了解产品的信息，并在专利诉讼中比零售商具有更强的辩护能力。因此立法法案建议，如果专利主张实体基于同样的侵权理由分别起诉生产制造商以及它们的零售商，那么鼓励地区法院对零售商的案件中止审理，而直到针对生产制造商的案件公布判决结果[22-23]。地区法院可以依据针对生产制造商的判决结果，来审理针对零售商的案件。
（5）提高信息披露程度。专利主张实体在进行专利诉讼和许可时大量使用分实体或壳公司，使这些分实体或壳公司成为名义上的权利人，形成复杂的专利权属关系和公司从属关系。这造成了被控侵权方无法了解专利技术真实的控制实体，增加了应对专利诉讼和专利许可的难度。美国联邦贸易委员会提出建议，调整《联邦民事诉讼程序规则》中第7.1条的规定，扩大第7.1条中需要报告公司所属关系的适用范围，使被告和司法机构更好地了解诉讼中的相关公司的财务关系[1]。使被告人或被许可人更清楚地了解专利主张实体的从属关系，及时有效地应对专利诉讼与专利许可。
6 我国应对专利主张实体的策略
基于我国目前专利技术市场转化率低，专利许可专业化水平不高的现实，应当更加客观地认识专利主张实体及其商业模式的功能与影响，发挥其在维护专利权人利益、提升专利许可规模以及集中专利资源等方面的积极作用。同时要认识到，专利主张实体利用“滋扰式诉讼”等手段，其运营活动也会增加企业的许可成本并转移创新资源。因此应当借鉴当前其他国家的规制措施和立法建议，采取应对措施，对专利诉讼及专利许可相关的规则与程序进行修正，减少其产生的不利影响。
6.1引导专利主张实体发挥积极作用
当前我国已经积累了大量的科技创新资源，然而当前对科技创新进行投资和收回投资利益的效率较低，技术转移和技术交易的市场规模没有放开，需要更佳有效的机制和经营实体来撬动与整合科技创新资源。专利主张实体及其运营模式是技术投资人和技术发明人收回投资利益，维护专利权的重要手段。专业化的专利主张实体的设立，可以调动更多的社会资源转向科技创新；可以起到专利中介的作用，整合专利技术供求双方的信息和资源；可以有效地维护专利权人的利益，增加收回投资利益的可能性。
当前创新驱动发展是我国的基本国策，应当认识到专利主张实体的运营模式在专利投资与专利许可方面所起到的积极作用，引导这类商业实体将创新资源进行集中与整合，投入到我国的技术创新领域。同时，“事后型许可”的有效实施，可以提高我国专利权人维护其专利权的效率，有利于提升知识产权的保护水平。因此应当引导和设立符合我国当前市场环境与技术发展水平的专利主张实体，提高我国技术创新与技术投资的专业化。
6.2 专利主张实体的规范措施与建议 
随着我国知识产权保护水平的提升，专利申请量的高速增加，专利侵权损害赔偿标准的不断提高，这些都是专利主张实体产生的重要条件。而专利主张实体非常善于利用当前专利制度中的规则，通过运用诉讼策略与许可策略来获取收益。如果不能合理地平衡技术发明人、专利主张实体与技术使用人之间的技术创新收益，也会对我国的技术创新机制产生不利影响。应当根据我国专利制度和法律现状，借鉴美国等国家的实践，提出有效的规范措施与改革建议。
（1）明确授权标准与提高审查质量。针对专利主张实体持有的专利主要集中在计算机软件类、商业方法类等领域，应当进一步明确和细化计算机软件类专利以及商业方法类专利的授权标准。2017年2月，国家知识产权局发布了《国家知识产权局关于修改<专利审查指南>的决定》，正式将含有商业模式的技术方案给予专利保护。随着商业方法等领域专利授权的正式放开，这些技术领域的专利申请量正在快速增加。可以借鉴美国近年来在专利授权和审查方面的实践，结合我国自身的产业特点，尽快完善授权标准。在明确授权标准的基础上，提高上述技术领域的专利审查质量，从源头对专利质量进行控制，从而降低专利主张实体大量持有此类专利后引发的诉讼纠纷。
（2）明确滥用诉权的法律责任。专利诉讼是专利主张实体重要的权利主张方式，也是其争议产生的主要来源。虽然我国当前的诉讼成本相较于美国还比较低，但在司法实践中，专利主张实体频繁、多次地发起专利侵权诉讼；利用发起诉前禁令、证据保全等方式，专利主张实体同样可以给被告方带来诉讼压力。面对专利主张实体高度专业化的权利主张行为，必须明确我国法律规定中构成滥用诉权的标准，加大其法律责任。美国近年来，在诉讼费用转移、提高发起侵权诉讼的要求等方面的改革措施，都在加重专利主张实体任意发起专利诉讼的责任与成本。这些实践措施值得借鉴，通过对诉讼规则的完善，有效规范专利主张实体的诉讼行为。
（3）专利侵权诉讼的诉讼中止。专利主张实体发起的专利诉讼，不仅针对生产制造商，也包括消费者或者零售商。而在我国针对零售商的侵权诉讼非常普遍，零售商面对侵权诉讼，其辩护能力有限，也缺乏对产品信息的了解。如果专利主张实体基于同样的侵权理由，对生产制造商与零售商同时发起专利诉讼，可以在侵权案件中适用诉讼中止。这样可以使零售商等待针对生产制造商的审判结果，有利于节省司法资源并统一侵权审判标准。
（4）提升企业自身的专利管理与运用能力。当前我国许多企业自身的专利管理能力薄弱，对专利保护与专利管理的认识总体还处于较低的水平，与技术研发机构的联系也较为松散。面对专业程度高的专利主张实体，我国企业将会付出更高的许可成本。因此在进行技术研发与产品生产前，需要进行必要的专利搜索与专利预警，减少专利侵权纠纷的隐患。特别是高新技术领域的企业，在重视技术开发的同时，必须加大专利保护与管理的投入，提升应对专利主张实体的防范能力。

    
