
第三讲：如何在美国当一名强大的被告？（1）-谈谈在美国应诉的技
巧

美国专利诉讼涉及的机构

美国专利诉讼简介

被告了，怎么办？

美国专利诉讼时间轴

联邦法院机构 

准司法联邦行政机构
国际贸易委员会 ITC

美国专利商标局 USPTO 专利庭审和上诉委员会 PTAB

美国最高法院 the Supreme Court

联邦巡回上诉法院 CAFC

94个地区法院 district courts 
联邦诉求法院 United States Court of Federal Claims 

答辩阶段 pleading 

马克曼听证 markman hearing

证据开示 discovery 

诉状 complaint 
答辩状 answer

排期会议 Scheduling conference 

庭审 trial 

侵权抗辩 
无效抗辩 
马克曼听证 

事实证据 factual evidence 
专家证据 expert evidence

庭外质询 deposition 
诉前文书 
庭审 
陪审团 

了解诉状详情 

证据开示 discovery种类和介绍 

原告 
专利及技术领域 
涉案产品 
其他共同被告 

诉状基本信息 

原告 

专利及技术领域 

涉案产品 

实体公司 practicing entity 
非实体公司 non-practicing entity 

背后是否有隐藏的大 boss？

一件案件可以有多件专利

权利要求的指明 
与自身产品的关联性

大 boss不方便出面，借第三方或者非实体 目的不仅仅是为了要求赔偿，还有可能是为了市场份额

专利转让历史 assignment history

公司架构、股权结构中发现端倪
怎么才能发现呢？

苹果诉三星案多达 40多件专利

原告要对被诉产品和侵权专利要做一定的说明，哪些产品侵犯了哪些专利呢，原告要至少指明
一个权利要求。

专利本身保护的客体有关

诉状里涉及的产品仅是“冰山一角”，在discovery证据开示阶段中会有更多出现。

共同被告 

是否是关联实体

是否是客户 
是否是供应商 
是否是竞争对手

结为联合应诉团 joint defense group

子公司可以先行谈判，母公司在后方支持

合同中的赔偿担保条款一般会规定应诉情况，比如上游的供应商来聘请律师并承担花费。

如果合同比较有利于公司的话，可以让供应商来聘请知名律所承担合理的费用来一起辩护
defense

在无效这一方便，不涉及双方的技术秘密。但是在非侵权方面，双方可能会有不同的立场，导
致采取的策略会有所不同。

联合应诉后，律师特权下的信息和保密信息是可以不受约束的互换的，否则这些信息丧失特权
保护，变成 discovery证据开示的对象。但这并不意味着公司与公司之间的内部人员分享信息，
而是每个公司的律师之间可以共享这些信息。

起诉阶段的答复策略

诉状答辩阶段的撤诉动议 motion to dismiss at the Pleadig Stage

撤诉动议 motion to dismiss 

不可授权之主题 patent ineligible matter 
自然法则/现象 law of nature/ natural phenomenon

抽象概念 abstract ideas 
software applications/ business methods

Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014)   两步判断法

侵权诉求 infringement claims 
帮助侵权 contributory infringement 
诱导侵权 induced infringement

故意侵权 willful infringement 

请求法院判定提诉方的诉由（全部/部分）无法得到法律支持，因此无需继续审理

Motion to Dismiss at the Pleading Stage诉状答辩阶段的撤诉动议

送达 service of process 

适格性 standing-谁可以提起诉讼

送达在什么时候会出现缺陷呢？

权利人 patentee/assignee

普通被许可人 non-exclusive licensee 
独家/排他许被许可人 exclusive licensee 

把诉状交到被告人手上

在英美法系，这是一项非常神圣的程序。如果送达不合法，被告就没有应诉的必要了。

比如一家中国公司在美国地区法院被告了，原告需要通过海牙公约进行送达，将诉状翻译为中
文，通过中国司法部到省高院一层层下到基层法院才能到中国被告的手上的。如果美国原告没
有走海牙公约，中国的被告本身是不需要也没有义务去应诉。

除非是中国公司在美国参加展会，或者是有一个关联公司收到了诉状

国际贸易委员会的 337 调查是不需要走海牙程序的，可以通过联邦快递进行送达。

判断原理：“all substantial rights” 是指在独家被许可人在获得了实质性权利的前提下，
可以独立起诉。

不可以单独提起诉讼，必须要把授权人加进来

适合的法院 proper venue

28 U.S.C. § 1400(b)—(1) where the defendant resides, or (2) where the defendant has 
committed acts of infringement and has a regular and established place of business.

被告居住所在地 
被告侵权行为+通常的有规模的商业据点

诉讼地：两个条件满足其一即可

TC Heartland 案件之前的标准 (June 2017)
  被告居住地 Venue = Personal Jurisdiction（法院对被告有人身管辖权的地方）

After TC Heartland (June 2017)
  被告居住地 Venue = State of Incorporation （注册州）

在这个标准下，venue 的范围就非常广泛。如果被告把自己的产品卖到了人烟稀少的州，比如新
墨西哥州，只要被告卖到了这个州，人身管辖权就有了，venue也就可以成立，那么被告很难挑
战这一点。

在 2017年之前，德州东区法院是一个很受欢迎的州。首先，产品一般都会卖到这里，人身管辖
权就成立了。其次，这里对于专利的无效认定比较容易，导致 NPE（非专利实施主体）来这里告
大公司。

一下子把原告可以起诉的地方缩小了
特拉华州 Delaware 因其的得天独厚的公司注册政策成为很多公司的注册地，因此特拉华州成为
了专利诉讼受欢迎州。这个规定也使得 NEP不能再挑选法院，只能到被告注册地去告，专利诉
讼数量有所下降。

是否是一个抽象概念

如果是一个抽象概念，是否加入了一些额外东西使专利有一个发明类的概念

如果发现原告的事实根据 factual basis 不是很强的话，可以提出 motion to dismiss, 好处
是在于故意侵权的风险点在起诉阶段就可以排除了。

开展内部调查 

证据开示相关 

专利赔偿额相关 

非侵权分析及无效分析

证据保全通知（Litigation Hold Notice） 得知被诉日起 / 公司内部告知 / 不要删除或丢弃与诉讼相关的电子文档或纸质材料

何时知晓涉案专利 

面向美国市场的销量

针对涉案专利的 FTO历史

侵权警告函 / 许可邀约函

现有技术检索 

收到这些函件的时候，就专利赔偿就要开始计算 the clock is ticking

告知公司，收到这类的函件之后，转给法务部或者知识产权部来处理

卖的越多，赔偿额度就会越多。内部调查需要做到心中有数，到底案件的规模损失的规模会有
多大。

可以用来作为无效的证据，甚至在和解谈判的时候也会有帮助。

证据开示是什么？

证据开示程序的特点

证据开示是英美法系国家在诉讼过程中所使用的一种审前程序（pre-trial procedure），让诉
讼的每一方都有机会通过书面质询（Interrogatories）、要求提供文件和实物（Request for 
Production of Documents and Things）、要求承认（Request for Admission）、庭外采证
（Depositions）、传唤（Subpoena）等证据调查手段来从他方（包括诉讼各方和第三方非诉讼
参与者）收集证据。

书面质询 interrogatories 

要求提供文件和实物 request for production of documents and things

要求承认 request for admission 

庭外采证 deposition 

是要宣誓之后进行答复，因此需要谨慎对待。
问题比如：被告你是否是知道了我们的产品的情况下还在继续使用被诉的侵权产品？

律师会有技巧，比如提出异议 objection，

产品设计图纸、产品销售数据

涉及面相当之广 
涉及到公司秘密的信息也需要提交，但是会有一个限制，只有外部律师和专家证人才能接触到，
对方的内部律师法务是无法接触到的。

优先权日是什么时候，如果没有争议是可以直接承认的，从而简化提高庭审效率。

目的 

出席人员 

避免庭审时的意外
保存证人记忆
替代证人出庭
庭审中质疑（impeach）
事先了解证据强弱及证人特点

必须出席：证人，双方律师，书记员
可选出席：录像师，口头翻译

强制性 
各自搜集 
有限监管 双方独立进行，只有在对方不愿意交某些证据的时候，法官才会参与进来

耗时耗力 一个案件打下来的律师费要在 100-500万美元，证据开示大概会在 20-250 万美元的范围之间。

惩罚重 

(Federal Rules of Civil Procedure, Rule 37 联邦民事诉讼程序 第 37 条） 
Payment of expenses支付费用 - 支付对方和/或对方律师的费用

Sanctions (Contempt of Court)   惩罚（蔑视法庭）

反向推定不利证据 
禁止引入有利证据 
部分或全部驳回诉求（Micron v. Rambus, 1:00-cv-00792 (D. Del. 2009)）

中止程序直至遵守法院命令 
驳回起诉 
下达缺席审判决定（Drone Technologies v. Parrot, 2:14-cv-00111-AJS (W.D. Pa. 2014)）

证据开示的例外情况

Attorney-Client Privilege （律师-客户保密特权） 

Work Product Doctrine（工作成果原则） 

Protective Order （保护令） 高度保密信息（Highly Confidential – Attorneys’ Eyes Only） 

成立前提：为诉讼而准备的材料。材料包括律师和非律师的工作成果。

例外—与事实相关的工作成果仍有被开示的可能，但思维成果几乎不会被开示。

成立前提：向律师寻求法律建议过程中的沟通。

例外—（1）非律师或非客户在场；（2）咨询犯罪或侵权；（3）客户主动放弃。 

保密信息（Confidential）
原告被告之间的沟通，不希望被公众看到的信息，可以打上“保密信息”的标志。

在对方的外部律师和对方的内部人员之间筑起一道防火墙，只能对方的外部律师才能看到，使
得公司的机密信息得以保密。




