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海 外 投 资 收 购 专 利 ， 不 仅 可 以 开 拓 新 的 技 术 领 域 ， 促 进 技 术 升 级 改 造 ， 减 少 自

行 研 发 的 成 本 ， 还 可 以 用 于 建 立 一 个 强 大 的 专 利 壁 垒 ， 预 防 和 控 制 专 利 侵 权 风 险 ，

并 通 过 许 可 使 用 收 购 的 专 利 技 术 营 利 。 这 对 于 实 现 中 国 企 业 “ 走 出 去 ” 的 目 标 ， 具

有越来越重要的战略意义。

然 而 ， 专 利 收 购 本 身 却 面 临 复 杂 的 风 险 问 题 ， 除 了 所 有 海 外 资 产 收 购 行 为 都

可 能 面 临 的 各 种 一 般 风 险 外 ， 还 可 能 面 临 专 利 收 购 特 有 的 知 识 产 权 （ I n t e l l e c t u a l  

Proper ty ,  IP）风险。以上市公司甲收购公司乙“地衣芽孢杆菌活菌胶囊生产技术”

为例， ①合同金额4,000万元，其中有3,890万元是无形资产，即“地衣芽孢杆菌活菌

胶 囊 生 产 技 术 ” 的 评 估 价 值 。 公 司 甲 此 前 没 有 微 生 态 制 剂 相 关 产 品 的 生 产 经 验 ， 希

望 通 过 此 次 收 购 进 入 生 物 制 品 领 域 ， 提 高 公 司 竞 争 力 和 盈 利 能 力 。 公 司 甲 确 认 ， 公

司 乙 的 “ 主 要 产 品 地 衣 芽 孢 杆 菌 活 菌 胶 囊 市 场 成 熟 ， 使 用 非 常 广 泛 且 竞 争 对 手 少 ，

很 长 一 段 时 间 内 不 会 有 同 类 品 种 获 得 批 准 ； 随 着 临 床 认 识 提 高 ， 这 个 药 物 的 应 用 前

景看好。” ②如果这一判断不准确，就意味着重大经济风险。本案例的“精彩”之处

更 在 于 其 法 律 风 险 ： 收 购 完 成 后 ， 公 司 乙 被 公 司 丙 起 诉 侵 犯 其 “ 地 衣 芽 孢 杆 菌 生 态

制剂的制备方法专利权”，即公司乙擅自使用其拥有独家使用权的921123318.9号专

利 方 法 ， 生 产 、 销 售 侵 权 产 品 “ 地 衣 芽 孢 杆 菌 胶 囊 ” ， 要 求 支 付 9 8 万 元 调 查 和 制 止
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费以及1,402万元经济损失。主要依据是，被收购方公司乙所称的“地衣芽孢杆菌生

态制剂的制备方法专利权”在收购完成之日仍属于公司丙，到期日为2012年11月29

日。公司甲花费巨大财力收购的“专利技术”竟然是公司乙正在申请的发明专利。 ①

从 这 一 案 例 可 知 ， 海 外 收 购 专 利 的 I P 风 险 源 于 相 关 国 家 的 法 律 和 国 际 法 框 架

下，目标企业专利资产的种类、科技含量及其权属关系——专利的技术特征、经济价

值和战略价值以及专利的权属状况——是所有权还是使用权，是普通使用权还是排他

使 用 权 ， 专 利 遭 遇 侵 权 的 可 能 性 大 小 ， 目 标 企 业 侵 犯 他 人 专 利 的 潜 在 责 任 ， 以 及 并

购 方 对 专 利 资 产 的 控 制 力 和 消 化 能 力 等 因 素 。 因 此 ， 专 利 收 购 的 I P 风 险 不 仅 指 法 律

风险，还包括技术风险和经济风险（又称商业风险）。

所 谓 法 律 风 险 ， 是 指 海 外 收 购 专 利 资 产 因 法 律 上 的 权 利 （ r i g h t s ） 、 义 务

（dut i e s）和责任（liab i l i t i e s）带来的各种损害与损失的可能性。相关的技术风险

和 经 济 风 险 是 指 专 利 的 技 术 价 值 和 经 济 价 值 在 转 移 过 程 中 ， 投 资 方 实 现 预 定 的 技 术

目标（例如技术上升级换代）和经济目标（例如投资回报率）这样一种可能性。

专 利 收 购 中 的 这 3 类 I P 风 险 ， 以 一 个 法 律 人 从 投 资 的 角 度 来 看 ， I P 法 律 风 险

是 基 础 性 问 题 。 以 某 项 拥 有 核 心 发 明 专 利 的 信 息 技 术 为 例 ， 它 的 产 品 如 果 缺 乏 专

利 （ p a t e n t ） 保 护 ， 生 产 工 艺 、 制 作 方 法 如 果 缺 乏 商 业 秘 密 （ b u s i n e s s  s e c r e t ） 的

保 护 ， 可 能 会 导 致 广 泛 的 复 制 ， 致 使 公 司 I P 资 产 经 济 价 值 稀 释 ； 产 品 的 软 件 部 分

（ s o f t w a r e ） 和 销 售 文 献 （ s a l e s  l i t e r a t u r e ） 如 不 通 过 著 作 权 （ c o p y r i g h t ） 予 以

保护，产品外形和构造（shape  and  con f igu ra t i on）如不通过工业设计权（des ign 

r ight）予以保护，产品的（商业）名称如不通过商标权（trade mark）予以保护，几

乎整个产品的战略价值和经济价值都可能会丢失。 ②然而，技术风险和经济风险也不

可 忽 视 。 例 如 ， 收 购 某 项 （ 核 心 ） 专 利 ， 尽 管 I P 法 律 风 险 很 低 ， 其 经 济 价 值 和 战 略

价 值 如 果 与 收 购 方 的 商 业 目 标 、 战 略 目 标 不 符 ， 同 样 可 能 导 致 收 购 失 败 ， 难 以 实 现

预期目标。这说明专利收购中IP风险的复杂性。    

这 种 复 杂 性 还 在 于 ， 海 外 收 购 专 利 资 产 所 涉 交 易 “ 包 括 知 识 产 权 尽 职 审 查 、

知 识 产 权 谈 判 、 获 得 知 识 产 权 的 交 易 手 段 、 知 识 产 权 登 记 和 并 购 后 知 识 产 权 整 合 等

多 个 环 节 。 ” ③每 个 环 节 都 要 求 首 先 识 别 相 关 的 I P 风 险 （ 因 素 ） 才 能 确 保 交 易 顺 利

进行。

在 这 样 的 背 景 下 ， 讨 论 海 外 收 购 专 利 的 I P 风 险 （ 因 素 ） 识 别 方 法 （ 下 文 简 称

“ 专 利 I P 风 险 ” ） ， 不 仅 为 良 好 的 I P 风 险 管 理 所 必 须 ， 而 且 对 于 成 功 的 专 利 收 购 具

有重要价值。

① 同上注。
② Siino,  Joseph.  Deal ing with IP Risk in  the U.S. :  Who Can be Trusted? [J] .财新传媒杂志，2010,(5)。
③ 黄清华.海外并购的知识产权风险[N].  中国保险报，2011-07-11，海外版。
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一、从风险感知到系统识别

风 险 识 别 发 端 于 风 险 感 知 （ p e r c e p t i o n  o f  r i s k ） 。 专 利 I P 风 险 感 知 要 求 对 于

具 有 法 律 意 义 、 技 术 意 义 、 经 济 意 义 和 战 略 意 义 的 专 利 及 其 相 关 I P 信 息 或 信 号 保 持

敏 感 ； 风 险 识 别 则 必 须 运 用 系 统 识 别 的 方 法 ， 从 专 利 收 购 商 业 目 标 、 战 略 目 标 的 高

度，对可能存在的IP风险和相关风险因素“全盘扫描”。  

（一）专利IP风险感知
专 利 I P 风 险 的 成 因 复 杂 。 在 海 外 收 购 专 利 ，“ 专 利 资 产 的 价 值 受 限 于 它 的 地 域

性 、 时 效 性 、 权 属 状 况 、 继 受 人 的 认 知 程 度 和 技 术 转 移 过 程 中 企 业 管 理 因 素 等 等 方

面。” ①这是专利资产与有形财产交易的重大区别。因此，海外收购专利的各种IP风

险可能源于下列8类因素： 

（1）专利的地域因素。必须弄清楚是根据何国、何地区的法律产生的专利。这

是 因 为 专 利 具 有 严 格 的 地 域 性 ， 只 在 该 国 家 或 地 区 范 围 内 有 效 ， 超 出 该 地 域 范 围 ，

该 项 专 利 （ 权 ） 即 不 复 存 在 。 专 利 的 地 域 因 素 特 别 提 示 ， 必 须 弄 清 楚 拟 收 购 的 专 利

技术根据中国的专利制度是否能够得到认可和保护。

（2）专利的时效因素。专利资产同样有着严格的时间界限，发明专利通常为20

年 。 超 过 这 一 时 间 界 限 ， 法 律 对 于 相 应 的 专 利 资 产 不 再 给 予 垄 断 性 保 护 。 这 就 要 求

收 购 专 利 技 术 时 必 须 对 到 期 或 快 到 期 的 专 利 资 产 保 持 敏 感 ， 并 弄 清 申 请 续 展 保 护 期

的条件、程序和费用。

（3）专利权属瑕疵因素。目标专利资产的所有权或使用权权属状况如何？可能

存 在 哪 些 权 属 瑕 疵 ？ 例 如 ， 拟 收 购 的 专 利 是 否 已 对 第 三 人 设 定 使 用 许 可 ？ 是 何 种 类

型 的 使 用 许 可 ？ 应 当 如 何 界 定 ？ 专 利 权 属 瑕 疵 风 险 的 风 险 因 素 主 要 来 自 于 相 关 国 家

专利法律冲突（差异）、相关的权属约定和（或）许可使用合同上的风险。

（4）目标企业虚报因素。目标企业的财务报表是否存在虚报专利资产的情况。

例 如 ， 夸 大 技 术 专 利 、 品 牌 和 市 场 渠 道 等 无 形 资 产 的 价 值 ， 假 冒 核 心 专 利 ， 影 响 收

购方的正确评估，导致收购成本增加。

（5）收购方的认知因素。刘丽和陈彬（2011）认为：“专利的技术价值和经济

价 值 转 移 过 程 复 杂 ， 与 并 购 后 劳 动 人 事 、 企 业 文 化 方 面 的 整 合 水 平 密 切 相 关 ， 不 一

定 能 够 随 股 权 一 并 转 移 或 同 其 他 有 形 资 产 一 样 可 以 转 移 。 ” 因 此 ， 收 购 方 对 专 利 资

产的认知能力和程度以及对专利技术的消化能力也是重要的风险因素。

（6）法律冲突因素。相关国家专利等IP法律、法规的差异性通常表现在授予专

利 的 客 体 及 其 例 外 、 授 予 的 条 件 、 程 序 、 权 利 的 范 围 和 权 利 解 释 、 对 专 利 （ 国 际 ）

转 让 的 管 制 以 及 侵 权 的 认 定 和 损 害 赔 偿 标 准 等 方 面 。 法 律 冲 突 因 素 决 定 了 专 利 技 术

引进后在进口国受到垄断性保护的可能性和程度。

① 刘丽, 陈彬. 中国企业海外并购中的知识产权审慎性调查问题研究[J].  科技与法律，2011,（1）.
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（7）国家执法因素。不同国家专利等IP执法和保护力度存在较大差异。例如，

相关国家在执行国际法（如TRIPs和《巴黎公约》）、制裁盗版和（专利）侵权等方

面的态度和力度客观上都存在差异。

（8）专利技术及其产品IP保护的周延性因素。是否注意到对专利技术及其产品

进 行 I P 多 样 性 保 护 。 例 如 ， 专 利 产 品 的 生 产 工 艺 、 制 作 方 法 是 否 通 过 商 业 秘 密 进 行

保 护 ， 专 利 产 品 的 商 业 名 称 是 否 通 过 商 标 权 进 行 保 护 ， 都 对 拟 收 购 的 专 利 资 产 的 价

值构成影响。

以 上 这 些 因 素 都 是 实 际 存 在 的 。 鉴 于 此 ， 在 海 外 收 购 专 利 的 I P 风 险 首 先 是 一 种

客 观 风 险 。 如 何 识 别 这 种 客 观 存 在 的 风 险 是 投 资 者 必 须 解 决 的 重 要 问 题 。 以 上 海 易

初通用机器公司收购国外某公司的压缩机技术为例，据宇文（2008）报道，“外方

利 用 中 方 信 息 不 对 称 、 不 了 解 该 专 利 的 具 体 情 况 ， 刻 意 夸 大 该 专 利 的 含 金 量 。 外 方

声称其压缩机技术中包含24件专利，其实有21件并未得到授权，真正享有完全知识

产权的专利技术只有3件。中方收购后在该技术即将到期、所有专利和商标将被停止

使 用 之 际 才 识 别 出 各 种 风 险 （ 因 素 ） ， 致 使 投 入 巨 资 购 买 的 专 利 技 术 、 战 略 价 值 和

经济价值均显著低于收购预期。” ①

海 外 投 资 专 利 ， 为 什 么 有 的 企 业 会 对 专 利 等 I P 权 属 瑕 疵 这 些 客 观 存 在 的 I P 风 险

“ 视 而 不 见 ” ， 任 其 发 展 演 变 直 到 损 害 中 国 企 业 许 多 应 有 的 利 益 、 甚 至 影 响 其 经 营

目 标 的 实 现 ？ 从 风 险 管 理 的 角 度 来 说 ， 这 是 因 为 ， 这 些 企 业 忽 略 了 风 险 识 别 过 程 中

的 主 观 风 险 ， 没 有 注 意 到 企 业 决 策 者 和 （ 或 ） 操 作 者 对 收 购 交 易 中 的 I P 风 险 及 相 关

风险因素是否具有真正的认知，即IP风险的感知能力。

主 观 风 险 理 论 认 为 ， “ 对 客 观 存 在 的 风 险 只 有 形 成 主 观 感 知 ， 认 知 其 种 类 、

性 质 、 强 度 和 危 害 ， 转 化 为 主 观 风 险 ， 才 有 可 能 指 导 人 们 采 取 有 效 的 风 险 控 制 行

为。” ②主观风险理论要求我们对于具有法律意义、技术意义、经济意义和战略意义

的 专 利 等 I P 信 息 或 信 号 保 持 敏 感 。 例 如 ， 被 收 购 方 的 技 术 委 托 开 发 合 同 未 就 技 术 成

果 的 归 属 作 出 约 定 ， 不 仅 影 响 并 购 标 的 的 经 济 价 值 ， 而 且 将 来 可 能 涉 及 专 利 申 请 权

和 专 利 权 等 权 属 争 议 ， 如 果 涉 及 核 心 技 术 ， 则 有 可 能 导 致 专 利 收 购 的 商 业 目 标 和 战

略目标无法实现；生物科技企业专利收购中发现DNA晶片制造技术专利文献中的技

术创新要点（spec i f i ca t ions）和权利要求（cla ims）描述不一致或不清晰，等等都

有 可 能 产 生 同 类 问 题 。 如 果 对 这 类 信 息 或 信 号 不 敏 感 ， 要 么 是 不 能 发 现 问 题 ， 要 么

是不能领悟其法律含义，还有一些其他因素，都可能导致专利等IP风险感知错误。

（二）专利IP风险系统识别
这 种 专 利 I P 风 险 感 知 能 力 ， 可 以 通 过 有 关 理 论 和 方 法 的 训 练 获 得 提 高 ， “ 从 零

① 宇文. 对国外“知识产权陷阱”的规避[J].  大经贸, 2008,  (6) .
② 黄清华. 中国律师应参与中企海外并购法律风险管理[J].（新加坡）亚洲保险（中文刊）,2011,  (3) .
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散的、直觉的风险感知上升为系统的、理性的风险识别”， ①即以一定的法律和经济

— 技 术 标 准 ， 通 过 一 定 的 方 法 ， 例 如 ， 前 述 对 可 能 的 专 利 风 险 （ 因 素 ） 源 设 计 一 个

识 别 框 架 ， 对 海 外 收 购 中 的 专 利 资 产 的 法 律 状 况 和 经 济 — 技 术 状 况 ， 从 可 能 的 风 险

（因素）源进行全面识别，尤其是：    

（1）专利资产状况。对拟收购的专利资产的权属状况、有效性和经济、技术价

值 进 行 审 查 ， 确 认 哪 些 专 利 资 产 能 帮 助 收 购 方 获 得 竞 争 优 势 ， 哪 些 可 以 带 来 协 同 效

应 ， 收 购 后 专 利 资 产 能 否 以 及 如 何 得 到 有 效 利 用 ， 其 技 术 前 景 和 经 济 效 益 如 何 ， 等

等。弄清楚这些问题有助于收购方实现其技术目标、商业目标或战略目标。 

（ 2 ） 专 利 资 产 属 性 。 认 识 专 利 的 法 律 属 性 、 技 术 属 性 与 经 济 属 性 ， 达 成 对 专

利 价 值 属 性 的 认 知 ， 为 进 一 步 评 估 专 利 价 值 、 决 定 专 利 的 收 购 价 格 提 供 依 据 。 专 利

的 战 略 价 值 通 常 取 决 于 拟 收 购 的 专 利 是 否 能 很 好 地 适 合 收 购 方 业 务 目 标 ， 收 购 方 是

否能够有效地实施。 ②在海外投资中，符合或有助于实现投资战略目标的那部分专利

资 产 为 有 战 略 价 值 的 专 利 。 识 别 专 利 的 战 略 价 值 ， 应 首 先 获 得 该 项 专 利 的 特 征 、 范

围 、 有 效 性 、 可 实 施 性 和 技 术 — 经 济 局 限 性 等 信 息 。 专 利 的 经 济 价 值 则 须 从 投 入 产

出 、 保 值 增 值 的 角 度 对 收 购 标 的 专 利 （ 丛 ） 进 行 识 别 。 专 利 的 经 济 价 值 不 仅 取 决 于

其 产 品 、 服 务 的 市 场 价 值 与 前 景 ， 同 样 取 决 于 专 利 的 类 型 及 其 保 护 范 围 ， 包 括 专 利

有 效 期 的 长 短 、 受 保 护 的 地 域 范 围 、 是 否 受 到 其 他 协 议 如 排 他 性 专 用 许 可 协 议 的 限

制等，也即时间限制、地理限制和潜在的第三方使用协议限制。 ③

（3）专利相关责任。识别与目标企业专利技术及其相关产品和制造方法IP保护

方 面 的 责 任 或 潜 在 责 任 ： 权 利 （ 所 有 权 及 相 关 权 利 ） 归 属 和 负 担 问 题 ， 受 到 质 疑 的

以 及 未 决 的 权 利 要 求 问 题 ， 专 利 控 制 权 的 转 移 以 及 改 变 问 题 ， 相 关 合 同 、 协 议 中 的

专 利 限 制 条 款 对 价 值 识 别 与 评 估 的 影 响 ， 专 利 有 效 性 与 可 执 行 性 相 关 的 问 题 ， 专 利

遭 遇 侵 权 、 盗 用 问 题 ， 专 利 I P 保 护 的 周 延 性 问 题 ， 以 及 目 标 企 业 已 发 生 的 或 可 能 发

生的侵犯第三方专利的问题。   

在 中 国 A 电 信 公 司 收 购 美 国 B 软 件 公 司 通 信 专 利 技 术 案 例 中 ， 中 方 公 司 的 商 业

目 标 是 收 购 美 方 公 司 在 中 国 的 专 利 技 术 ， 进 而 在 这 些 专 利 的 基 础 上 在 中 国 开 发 新 产

品 。 在 谈 判 过 程 中 ， 美 方 公 司 提 供 一 个 声 称 含 有 几 百 件 “ 专 利 ” 的 资 产 清 单 。 ④对

此 ， 需 要 中 方 公 司 专 业 人 员 围 绕 该 清 单 所 列 “ 专 利 ” 的 资 产 状 况 、 资 产 属 性 和 相 关

责任进行审查。具体做法，建议参照前述8类专利风险因素设计一个风险识别框架，

以系统识别方法逐一审查。

总 之 ， 专 利 I P 风 险 的 系 统 识 别 ， 要 求 以 科 学 的 方 法 和 识 别 工 具 ， 全 面 审 视 跨 国

① 同上注。
② 黄忠全. 知识产权战略与企业知识产权价值评估[J].  江苏科技信息, 2008,  (5) .
③ 刘丽, 陈彬. 中国企业海外并购中的知识产权审慎性调查问题研究[J].  科技与法律, 2011,  (1) .
④ 吴艳. 专利并购：慧眼识金，方能决胜千里[N].知识产权报, 2012-09-20,  专利版.
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① 黄清华.中企海外并购法律风险因素的一般识别[N].国际商报，2011-08-30,  投资版. 
② Car te r ,  Te r rance  S .  S t r a t eg ic  Lega l  R i sk  Management  Adv ice  fo r  Bus iness  [EB /OL] .  h t tp : / /www.ca r t e r s . ca /

business/STRATEGI.htm.  (2012-08-03).

收 购 中 的 上 述 专 利 及 其 产 品 和 方 法 I P 保 护 问 题 ， 从 而 获 得 系 统 的 、 全 面 的 、 理 性 的

海外专利IP风险识别，为准确的专利IP风险评估提供一个必要的前提。 

二、专利IP风险系统识别方法

风 险 管 理 的 一 般 原 理 告 诉 我 们 ， 预 测 风 险 或 分 析 风 险 事 件 ， 如 专 利 投 融 资

风 险 或 侵 权 风 险 ， 一 项 基 本 任 务 就 是 以 系 统 理 论 和 方 法 分 析 其 所 有 的 归 因 因 素

（contr ibutory factors），即风险因素（risk factors）。 ①因此，所谓专利IP风险系

统识别，实则指专利IP风险及其风险因素的系统识别。   

专 利 I P 风 险 系 统 识 别 方 法 ， 包 括 但 不 限 于 以 战 略 性 尽 职 调 查 引 领 专 利 I P 风 险 识

别，系统识别法、运用风险（因素）识别传统工具和循证实践等方法。   

（一）以战略性尽职调查引领专利风险识别  
专 利 I P 风 险 反 映 在 法 律 上 ， 就 是 要 对 专 利 权 属 瑕 疵 风 险 、 地 域 性 风 险 、 时 间 性

风 险 、 侵 权 风 险 和 诉 讼 或 争 议 风 险 ， 从 外 国 法 （ 东 道 国 法 ） 、 国 际 法 （ 含 双 边 或 多

边国际条约、协定）和冲突法的角度，进行识别。   

为 了 防 止 专 利 I P 风 险 管 理 “ 只 见 树 木 、 不 见 森 林 ” ， 收 购 方 或 受 托 之 中 介 在 专

利IP风险识别阶段之初，就应“从战略性尽职调查的高度”， ②即从交易双方行业前

景 、 市 场 结 构 、 经 营 战 略 、 管 理 团 队 、 企 业 文 化 和 股 东 支 持 等 方 面 ， 查 明 目 标 企 业

专利与：(1)收购方的产业相关度和战略相关性，以及可能形成的协同效应、叠加效

应或其他效应；(2)对收购方在战略、管理、技术和市场整合等方面取得（额外）回

报的机会；(3)对收购后的预期战略成效及企业价值增长的影响；(4)收购后新的管理

和技术团队运用这些专利实现新战略目标的可能性。

战 略 性 尽 职 调 查 的 技 术 要 点 是 掌 握 收 购 的 战 略 目 标 和 商 业 目 标 ， 在 专 利 等 I P 方

面 要 达 到 的 商 业 目 的 和 未 来 的 商 业 计 划 ， 弄 清 楚 从 此 次 交 易 中 获 得 何 种 专 利 资 产 、

对这些资产如何使用以及实现何种战略和商业目的。

为 此 ， 应 首 先 从 这 4 个 方 面 进 行 专 利 I P 风 险 识 别 ， 关 注 专 利 I P 风 险 对 实 现 并 购

战 略 目 标 可 能 的 影 响 。 这 种 以 战 略 性 尽 职 调 查 引 领 专 利 I P 风 险 识 别 的 方 法 能 使 专

利 I P 风 险 的 识 别 更 具 有 针 对 性 ， 更 “ 高 屋 建 瓴 ” ， 从 而 保 证 专 利 I P 风 险 管 理 更 富 有

成效。     

（二）系统识别法
系 统 识 别 法 的 核 心 要 点 是 将 认 识 对 象 当 作 一 个 系 统 ， 然 后 将 这 个 系 统 按 一 定

的 标 准 和 分 类 方 法 ， 以 周 延 的 逻 辑 分 解 为 相 互 关 联 而 又 各 自 独 立 的 几 个 方 面 或 者 几
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个 子 系 统 ， 再 对 每 个 方 面 或 子 系 统 可 能 存 在 的 风 险 与 风 险 因 素 逐 一 识 别 。 以 此 为 基

础 ， 再 从 投 资 目 标 或 商 业 目 标 的 高 度 进 行 整 体 分 析 ， 识 别 各 种 风 险 和 相 关 风 险 因 素

的性质及其程度（级别）。 

海 外 收 购 专 利 资 产 如 何 系 统 地 识 别 专 利 I P 风 险 和 相 关 风 险 因 素 ？ 本 文 认 为 ， 应

当 从 宏 观 和 微 观 两 个 层 面 进 行 系 统 识 别 ： ( 1 ) 宏 观 上 ， 以 “ 七 要 素 识 别 法 ” ： ①即 从

国 别 、 行 业 、 收 购 方 式 、 组 织 形 式 与 上 市 地 、 主 营 业 务 、 采 购 和 销 售 行 为 发 生 地 、

企业管理行为等7个方面，获得这类项目IP风险及相关风险因素的整体性、专业性认

识。(2)微观方面，从上文介绍的海外收专利购有关IP可能的8个风险（因素）源，针

对 收 购 的 专 利 资 产 ， 逐 一 “ 扫 描 ” ， 锁 定 每 一 项 具 体 的 专 利 资 产 可 能 的 （ 重 大 ） 风

险，进而识别其可能的（主要）风险因素。

运 用 “ 七 要 素 识 别 法 ” ， 需 要 并 且 可 以 帮 助 收 购 方 掌 握 本 次 交 易 的 一 些 基 础 背

景知识。例如，依国别——目标企业所在地国——识别。在专利转让方面，有的国家

会 限 制 某 些 敏 感 技 术 对 国 外 的 转 让 。 这 些 限 制 性 规 定 可 以 归 结 为 权 属 转 让 限 制 ， 最

终 导 致 收 购 失 败 。 所 以 ， 一 定 要 弄 清 楚 目 标 地 （ 国 ） 有 关 专 利 I P 权 属 限 制 转 让 的 法

律 规 定 。 依 国 别 识 别 专 利 I P 风 险 的 另 一 层 含 义 是 ， 在 执 行 力 度 弱 的 司 法 管 辖 区 里 ，

有关IP侵权的风险就高；反之亦然。这与其他大多数法律风险的规律相反。 ②因此，

到法治不健全的国家投资收购专利，要特别注意防范IP侵权风险。

再 如 ， 依 行 业 识 别 。 不 同 行 业 有 不 同 级 别 的 法 律 监 管 和 法 律 风 险 环 境 。 全 球 企

业 法 律 顾 问 协 会 、 《 企 业 法 律 时 报 》 （ C o r p o r a t e  L e g a l  T i m e s ） 和 《 全 球 律 师 》

2 0 0 4 年 在 美 国 和 欧 盟 进 行 的 一 项 调 查 认 为 ， 医 药 和 生 物 技 术 行 业 不 仅 涉 及 基 本 消

费 产 品 ， 一 般 监 管 非 常 严 格 ， 而 且 资 本 投 入 要 求 高 ， 大 量 涉 及 I P 风 险 ， 在 法 律 风 险

因 素 行 业 排 名 中 ， 高 居 第 一 。 ③准 确 地 说 ，“ 该 行 业 的 产 品 绝 大 多 数 被 吸 入 或 植 入 人

体 ， 参 与 人 体 代 谢 ， 因 此 ， 医 药 和 生 物 行 业 的 专 利 技 术 投 资 者 必 须 全 面 、 准 确 地 查

清东道国相关的政策、法律和标准及其制定机制和程序。” ④

又 如 ， 主 营 业 务 对 专 利 等 I P 的 依 赖 程 度 。 “ 信 息 、 航 天 、 新 材 料 、 新 能 源 和

生 物 技 术 等 高 新 技 术 类 企 业 ， 其 主 营 业 务 严 重 依 赖 专 利 等 I P 及 其 研 发 ， 例 如 微 软 信

息 、 辉 瑞 制 药 ， 相 应 的 I P 风 险 因 素 ， 包 括 专 利 、 商 标 、 著 作 权 的 权 属 状 况 、 保 护 程

度 、 使 用 方 式 及 其 研 发 活 动 的 性 质 与 组 织 形 式 、 管 理 方 式 ， 等 等 ， 都 是 重 大 风 险

因素。” ⑤

在 以 上 七 要 素 中 ， 企 业 管 理 行 为 对 专 利 I P 风 险 有 着 重 要 的 直 接 影 响 。 专 利 方

面 的 企 业 管 理 行 为 ， 涉 及 专 利 的 价 值 管 理 、 目 标 管 理 、 权 属 管 理 和 风 险 管 理 ， 以 及

相 应 的 管 理 机 构 、 制 度 、 策 略 、 方 法 和 实 际 运 作 等 方 面 的 内 容 。 收 购 那 些 专 利 管 理

① 黄清华. 海外并购法律风险与相关风险因素的一般识别——“七要素识别法”研究[R].  2011中国城市国资论坛（中国
深圳），国务院国资委研究中心.

②③ 吕立山. 中国100强企业法律风险环境分析报告[J].  中国企业家, 2005,  (4) .
④⑤ 黄清华. 中企海外并购法律风险因素的一般识别[N].  国际商报, 2011-08-30,  投资版. 
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行 为 成 熟 企 业 的 专 利 资 产 ， 争 取 专 利 技 术 与 专 利 管 理 （ 好 的 做 法 ） 一 并 转 移 ， 更 能

确 保 收 购 后 该 项 技 术 得 到 有 效 利 用 ， 从 而 实 现 收 购 目 标 。 因 此 ， 在 “ 七 要 素 识 别

法 ” 的 分 析 框 架 下 ， 从 收 购 方 或 目 标 企 业 管 理 行 为 识 别 专 利 等 I P 风 险 ， 还 可 以 设 计

一 些 亚 层 次 的 I P 风 险 及 其 相 关 风 险 因 素 分 析 框 架 ， 如 从 I P 管 理 制 度 、 组 织 结 构 、 奖

（ 激 ） 励 机 制 、 工 作 环 境 、 团 队 因 素 、 个 人 因 素 和 任 务 因 素 等 方 面 ， 设 计 分 析 框

架，以利于进行更深入的专利风险和相关风险因素的系统识别。

（三）运用风险（因素）识别传统工具和循证实践 
操 作 上 ， 以 上 要 素 识 别 和 风 险 （ 因 素 ） 源 “ 扫 描 ” 的 系 统 方 法 ， 可 以 与 风 险 例

举、清单和流程图（Risk Enumera t ion ,  Checkl i s t  and  Flow-Char t  Review）、风

险指数（Risk Index,  RI）等识别工具，以及“企业财务报表、资产负债表、会计准

则、财务制度、与关联公司的专利交易合同” ①如专利使用许可合同等结合起来进行

审 查 ， 核 对 拟 收 购 的 专 利 清 单 上 所 列 专 利 技 术 的 资 产 状 况 ， 从 而 对 目 标 企 业 的 专 利

风险形成更准确的专业认识。 

在 使 用 R I 一 类 的 识 别 工 具 时 ,  建 议 根 据 并 购 项 目 的 具 体 情 况 ， 将 I P 风 险 和 风 险

因素分为很高（extreme high）、高（high）、中（modera te）、低（low）和很低

（ext reme  low）5类。这种五分法是国际上风险管理常用的方法，较之国内“高、

中 、 低 ”  或 者 “ 核 心 风 险 、 重 要 风 险 和 一 般 风 险 ” ②三 分 法 的 划 分 ， 对 I P 风 险 与 风

险 因 素 识 别 更 准 确 ， 更 利 于 投 资 决 策 者 就 国 别 、 行 业 、 并 购 方 式 、 组 织 形 式 与 上 市

地 、 主 营 业 务 、 采 购 和 销 售 行 为 发 生 地 、 企 业 管 理 行 为 等 所 涉 I P 风 险 的 控 制 采 取 应

对措施。  

需 要 指 出 的 是 ， 相 对 于 专 利 I P 风 险 的 识 别 ， 专 利 I P 风 险 因 素 的 识 别 更 为 复 杂 ，

可 能 涉 及 到 政 策 、 法 律 、 经 济 、 技 术 、 管 理 、 文 化 、 人 事 、 竞 争 者 和 其 他 利 益 相

关 人 等 方 面 的 因 素 。 例 如 ， 在 本 文 开 头 提 及 的 上 市 公 司 甲 收 购 公 司 乙 “ 地 衣 芽 孢

杆 菌 活 菌 胶 囊 生 产 技 术 ” 案 例 中 ， 就 受 到 激 励 型 产 业 和 I P 政 策 的 影 响 。 又 如 ， 收

购 方 的 技 术 文 化 和 技 术 管 理 水 平 ， 对 收 购 后 专 利 资 产 能 否 以 及 如 何 得 到 有 效 利 用

有 着 直 接 影 响 。 因 此 ， 要 准 确 识 别 一 个 特 定 投 资 项 目 专 利 I P 风 险 可 能 涉 及 到 的 风 险

因 素 ， 应 当 在 战 略 性 尽 职 调 查 引 领 的 系 统 识 别 的 宏 观 和 微 观 分 析 框 架 下 ， 运 用 循

证实践（evidence-based  p rac t i ce）观察大量案例，总结成败因素。这可能是最佳

途径。 

方法上，以证据为基础的实践有3种途径：一是在国际层面对同类案例，尤其是

相关司法案例进行系统回顾（system rev iew）；二是运用统计（学）调查方法审查

① St raub ,  Thomas .  Reasons  fo r  F requen t  Fa i lu re  in  Merge r s  and  A cqu i s i t i ons :  A  Comprehens ive  Ana lys i s [M] .
Wiesbaden:  Deutscher  Univers i tä t sver lag.  2007,  34.  

② 辛红.国务院国资委专题研究海外投资法律风险防控 央企海外投资急需建立监督制度[N].法制日报,2011-07-03,海外
版.



— 23 —

海外收购专利IP风险（因素）识别方法研究 黄清华

专利收购失败案例的归因因素（cont r ibu to ry  f ac to r s）；三是从技术、经济和商业

目 标 的 角 度 ， 直 接 观 察 、 分 析 这 个 特 定 收 购 案 例 可 能 涉 及 到 法 律 上 的 权 利 、 义 务 和

责任的各种相关资料。这就需要依靠专业人士（团队）的专业积累。

在专利IP风险管理方面，基于循证实践的专业积累包括：（1）建立类型化的专

利 I P 风 险 ， 形 成 固 有 的 风 险 因 素 联 系 ， 如 按 技 术 种 类 （ 例 如 ， 生 物 医 药 专 利 ） ， 分

别 从 法 律 冲 突 因 素 、 技 术 因 素 、 管 理 因 素 、 专 利 申 请 瑕 疵 因 素 或 其 他 人 为 因 素 如 第

三 人 侵 权 等 方 面 建 立 “ 风 险 类 型 ” ， 形 成 技 术 种 类 化 的 I P 风 险 及 其 相 关 风 险 因 素 。

（2）经常性的专利分析，包括宏观分析和自由使用分析。针对拟收购专利技术的资

产 属 性 ， 中 国 企 业 根 据 自 身 技 术 领 域 的 特 点 ， 经 常 做 必 要 的 宏 观 分 析 ， 尽 可 能 早 地

发 现 对 收 购 方 不 利 的 苗 头 ， 获 取 市 场 发 展 导 向 方 面 的 提 示 ， 了 解 竞 争 对 手 的 专 利 及

其 可 能 的 风 险 因 素 ， 自 己 应 该 如 何 应 对 ， 同 时 确 保 自 己 的 专 利 不 侵 权 ， 可 以 自 由 使

用。（3）积累专利IP风险控制方法，如注意许可的范围和许可的类别，专利收购合

同特别重视保证与赔偿条款等。

综合运用上述3种方法，以战略性尽职调查为指引，以系统风险（因素）分析方

法 为 依 托 ， 以 风 险 （ 因 素 ） 识 别 工 具 为 技 术 手 段 ， 结 合 循 证 实 践 ， 分 析 拟 收 购 专 利

技 术 的 权 属 状 况 、 交 易 情 况 和 相 关 政 策 、 法 律 文 件 ， 在 此 基 础 上 起 草 “ 海 外 收 购 专

利 I P 法 律 风 险 识 别 报 告 ” ， 完 全 可 能 系 统 识 别 海 外 收 购 专 利 I P 法 律 风 险 和 相 关 风 险

因素。

鉴 于 法 律 属 性 对 于 专 利 资 产 是 第 一 位 的 ， 对 于 专 利 收 购 的 技 术 风 险 和 经 济 风 险

及 其 相 关 风 险 因 素 的 识 别 ， 必 须 在 “ 海 外 收 购 专 利 I P 法 律 风 险 识 别 报 告 ” 的 基 础 上

进 行 。 基 本 方 法 同 样 应 当 是 采 用 上 文 这 样 一 种 “ 商 业 目 标 、 系 统 方 法 、 识 别 工 具 和

循 证 实 践 ” 的 系 统 识 别 方 法 ， 只 不 过 技 术 风 险 识 别 主 要 应 该 交 由 相 关 技 术 领 域 的 专

利 工 程 师 通 过 专 利 检 索 和 技 术 判 断 来 识 别 ， 而 经 济 风 险 （ 或 商 业 风 险 ） 主 要 应 该 交

由 无 形 资 产 交 易 评 估 机 构 和 市 场 调 查 机 构 来 识 别 ； 或 者 ， 最 佳 的 路 径 是 组 织 一 个 由

相关领域的法律、技术和财务专家构成的尽职调查团队。

三、结 语

风险识别（Iden t i f i c a t i on  o f  R i sk）是风险管理的基础。海外专利收购中，IP

风 险 取 决 于 专 利 资 产 的 存 在 、 所 有 权 和 控 制 力 、 专 利 的 技 术 价 值 、 经 济 价 值 与 战 略

价 值 、 侵 犯 他 人 专 利 的 潜 在 责 任 和 专 利 技 术 及 其 产 品 I P 保 护 的 周 延 性 等 风 险 因 素 。

组 建 一 个 由 法 律 、 技 术 和 财 务 专 家 构 成 的 尽 职 调 查 团 队 ， 运 用 “ 商 业 目 标 、 系 统 方

法 、 识 别 工 具 和 循 证 实 践 ” 的 风 险 （ 因 素 ） 识 别 方 法 观 察 大 量 案 例 ， 对 于 防 止 识 别

目 标 （ 企 业 ） 专 利 I P 风 险 出 现 重 大 遗 漏 ， 确 保 专 利 投 资 商 业 目 标 和 战 略 目 标 的 实 现

是极为必要的。 
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