
美國聯邦巡迴上訴法院!!"#!"裁決的天瑞集團#天瑞集

團鑄造有限公司!下稱$天瑞%"與美國 國際貿易委員會一案 $&

代表着美國通過 %%& 調查的方式&對美國商業秘密擁有者給予

保護的新動向’ 此案裁決賦予了美國商業秘密擁有者一件有利

武器&即通過美國國內法去解決發生在美國境外的侵犯商業秘

密行爲’ 此案的影響巨大&增大了中國企業!尤其是那些與美國

競爭對手存在潜在商業秘密糾紛的企業"的産品出口美國的知

識産權風險’ 時至今日&該裁決作出已 $’ 月有餘&然而國內對

此案鮮有報道及討論’ 在介紹該案案情的基礎上&本文將分析

該案存在的爭議及其對中國企業的影響’

案件概要

"()*+, 工業公司!下稱"()*+,"是一家總部位於美國的

鑄鋼火車車輪製造商&擁有兩項製造方法的商業秘密’ 該公司

在美國業務中使用了其製造方法中的一項&另一項方法則已不

再 在 美 國 使 用 & 而 是 授 權 給 中 國 大 同 愛 碧 璽 鑄 造 有 限 公 司

!-.*/01 "2! !.)*301) !/(4.05 63(3*+, &下稱大同公司"使

用’ 天瑞 7’’8 年曾與 "()*+, 協商&試圖獲得類似的許可&但

未能成功’ 後來天瑞雇傭了大同公司的 9 名員工&這些員工在

大同公司工作期間接受過涉案商業秘密方法的培訓&並被吿知

該方法爲機密&且其中的 : 人簽署了保密協議’ 天瑞在中國製

造鑄鋼火車車輪&通過合資企業將其産品出口至美國’

"()*+, 向國際貿易委員會投訴& 稱涉案車輪的製造方法

是在美國開發完成的& 應受到美國國內商業秘密法的保護&故

上述車輪的進口違反了 $9%’ 年(關稅法案)的第 %%& 條!下稱

%%& 條款"7’ 天瑞以涉嫌侵犯商業秘密的行爲發生在中 國&且

%%& 條款不具有在境外適用的立法意圖爲由&提出終止 %%& 調

查程序的動議’ 國際貿易委員會的行政法官駁回了這一動議&

認爲有充分的直接及間接證據證明&天瑞通過竊取 "()*+, 商

業秘密的方式&獲取了涉案車輪製造方法&裁定支持了 "()*+,

的主張’ 國際貿易委員會對行政法官的裁決未進行複議&並頒

發了有限的排除令!;3(3*+, +<=;>)3/0 /?,+?"’

天瑞不服國際貿易委員會的裁決&向美國聯邦巡迴上訴法

院提起訴訟’ 在訴訟中&天瑞並未質疑國際貿易委員會認定的

如下事實*"()*+, 所擁有的秘密信息被以違反保密義 務的方

式泄露給了天瑞&且這些信息被用於製造出口至美國的火車車

輪’ 天瑞提出了兩點訴訟主張@ 一是 %%& 條款不具有在境外適

用的效力+二是因 "()*+, 未在美國國內實施訴爭商業秘密方

法&故其沒有滿足 %%& 條款中的國內産業受損的要求’

聯邦巡迴上訴法院首先分析了本案涉及的新問題!即判決

書中所稱的,第一印象%的 問題"*由國際貿易委員 會 發 起 的 涉

及商業秘密的 %%& 調查&應當適用聯邦法律還是州法律- 儘管

國際貿易委員會行政法法官適用的是伊利諾伊州商業秘密法&

聯邦巡迴上訴法院認爲&某行爲是否違反了 %%& 條款而構成進

口中的,不公平的競爭方法%或,不公平行爲%&是聯邦法上的問

題&故應適用統一的聯邦法律標準而非依據某一州的侵權法來

解決’ 在美國各州的商業秘密法差異較小&其法源通常爲(反不

正當競爭重述)及(統一商業秘密法)&且有關 竊取 商 業 秘 密 的

聯邦成文刑法對商業秘密定義的依據亦爲(統一商業秘密法)&

!"#$%&’()*+,-
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故本案不存在商業秘密實體法適用上的爭議!

關於 !!" 條款是否具有境外適用的效力問題" 聯邦巡迴

上訴法院基於以下三點認可了該條款具有境外適用的效力##$

!!" 條款所明確 針對的 對 象 爲 將 物 品 進 口 美 國 所 存 在 的 競 爭

中的不公平方法及不公平行爲! !!" 條款的重點在於進口"而

進口本身是一種國際性的交易"故可合理推定國會在立法時清

楚該法也將適用於可能發生在境外的行爲或者有此意圖$%$ 在

本案中" 國際貿易委員 會並未適用 !!" 條款懲罰純境外的行

爲"本案針對的境外不正當競爭行爲局限於導致商品出口至美

國並導致國內産業受損的行爲$!$ !!" 條款的立法歷史支持了

國際貿易委員會對該法適用的解釋"准許該委員會審理發生在

國外的行爲!

天瑞上訴的第二個理由爲 &’()*+ 本身已停止在 美國使

用該項遭到竊取的製造方法" 故被進口至 美國的 車 輪 不 具 備

!!" 條款所要求的破壞或者實質損害美國産業的威脅! 對此"

聯邦巡 迴上訴法院認爲" 根據案件中所涉知識産 權 性 質 的 不

同"判斷所謂國內産業的標準也不同! 關於專利%版權及注冊商

標等法定知識産權"若有證據表明存在與受知識産權保護的物

品有關的大量國內投資或就業崗位" 則可證明國內産業存在$

涉及與非法定知識産權有關的不公平競爭行爲&如侵犯商業秘

密’時"一方面需有證據表明國內産業確實存在"另一方面還要

求此種不公平行爲具有破壞或嚴重損害該國內産業的威脅! 然

而對於商業秘密等非法定知識産權"法律沒有要求國內企業必

須使用該商業秘密"也未明確要求國內産業與調查涉及的知識

産權相關! 雙方提交的證據表明"天瑞車輪的進口與商業秘密

擁有者在美國國內製造的車輪進行了直接的競爭! 國際貿易委

員會認爲" 此種競爭足以構成 !!" 條款所稱的對産業的損害"

對此聯邦巡迴上訴法院認可了國際貿易委員會的觀點!

據此"聯邦巡迴上訴法院認爲"國會授權國際貿易委員會

確定産品可進口至美國的條件"而該委員會依據天瑞在美國的

行爲(((將車輪進口至美國"認定該行爲構成了對美國産業的

損害"正確適用了 !!" 條條款"故維持該委員會的裁決!

案件存在的爭議

美國聯邦巡迴上訴法院的裁決對此類案件具有重大影響!

首先"此判決澄清了國際貿易委員會在適用 !!" 條款進行涉嫌

侵犯商業秘密調查時所面對的兩個重要的法律問題! 一是國際

貿易委員會進行此類調查"所適用的應是 反映在)反不 正 當 競

爭重述*%)統一商業秘密法* 及國際貿易委員會判例法中的聯

邦商業秘密法! 二是在證明因與非法定知識産權有關的不正當

競爭存在破壞或嚴重損害國內産業的威脅時"商業秘密的擁有

者無需證明其在美國國內使用此種商業秘密"即相關産業的界

定不同於法定知識産權!

此案的裁決引起了很大的爭議"尤其是 !!" 條款能否在美

國境外適用的問題"在審理此案的法官中也存在分歧! 根據長

期確立的美國法律原則"+除非有相反意圖表現出來"否則國會

通過的立法只適用於美國管轄的地域之內,! 基於上文提及的

幾點理由" 審理此案的多數法官認爲"!!" 條款可以適用於在

美國境外&結合本案即在中國’發生的行爲! 參與本案審理的摩

爾法官則認爲"如果天瑞來到美國並竊取了 &’()*+ 作爲商業

秘密保護的製造方法" 則國際貿易委員會可適用 !!" 條款"禁

止使用了該方法製造的所有産品進口至美國$本案所涉火車車

輪的進口中不存在任何不公平行爲"而本案所有的+竊取,商業

秘密行爲或者説任何+不公平行爲,均發生在國外! 摩爾法官認

爲"美國法院並不具有認定完全發生在境外的商業行爲是否正

當的權力!

事實上"在訴訟過程中"天瑞的抗辯 事 由 之 一 爲 中 國 法 律

可爲任何竊取商業秘密的行爲提供充分的救濟"不應准許國際

貿易委員會對發生在中國的行爲適用美國的商業秘密法"此種

做法的後果是不正當地干涉了中國法律的適用! 聯邦巡迴上訴

法院未支持天瑞的抗辯"理由之一爲天瑞未能指明國際貿易委

員會在本案適用的%規制商業秘密竊取的原則與中國商業秘密

法存在衝突,並進一步指出"其找不出)與貿易有關知識産權協

定*&下稱+-./01 協定,’第 !2 條關於制止 竊 取 秘 密 的 要 求 與

國際貿易委員會行政法官所適用的 商業秘密法原 則 之 間 的 區

別"故沒有發現國際貿易委員會的裁決與中國法之間的衝突!

對此"筆者認爲"聯邦巡迴上訴法院的推理邏輯値得探討!

聯邦巡迴上訴法院的推理過程應爲#旣然中國爲世界貿易組織

成員" 其法律包括商業秘密法必須要符合 -./01 協定的要求$
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國際貿易委員會在本案適用的美國商業 秘密法與 !"#$% 協定

第 &’ 條無差別! 故中國商業秘密法與在本案適用的美國商業

秘密法不 存在衝突" 聯邦巡迴上訴法院推理的過程 是 不 嚴 密

的" 首先!雖然中國有關商業秘密保護的法律符合了 !"#(% 協

定的相關要求!但中國法院在司法過程中並不直接適用 !")(%

協定!因此!不能將 !"#(% 協定的規定作爲中國法的法 源" 其

次!正如摩爾法官所指出的!對於完全發生在中國的行爲!該行

爲是否正當的判 定主體不應是美國的法院" 而某行 爲 是 否 正

當#公平!其判定結果在很大程度上取 決於當事人的訴辯 主 張

及證據" 筆者注意到本糾紛在國際貿易委員會審理過程中!天

瑞曾提出涉案商業秘密不應構成商業秘密的主張" 而假定本案

訴訟是在中國進行!此抗辯事由應爲法院 審理的重點!也 是 認

定天瑞的行爲是否具有正當性的關鍵"

本案對中國企業的影響

在中國!商業秘密作爲一種民事權益!受到反不正當競爭

法及刑法的保護" 不同於專利權!商業秘密的保護範圍不具有

清晰的界限" 近年來!隨着對外技術交流與合作的加強!中外之

間的商業秘密糾紛日趨增多" 若商業秘密的擁有者爲外方當事

人!則其可根據來源國與中國共同加入的雙邊或多邊國際公約

等!在中國主張商業秘密保護" 中國法院將依據中國法律進行

審理!即判定原吿主張的商業秘密能否構 成!被吿的抗辯 事 由

是否成立!以及在被吿 構成侵犯商業秘密的情形下!應承 擔 何

種形式的法律責任"

在解決中美間商業秘密糾紛方面!天瑞案爲美國的商業秘

密擁有者打開了另一扇門" 對於發生在中國的侵犯商業秘密糾

紛!只要使用該商業秘密製造的産品出口 至美國!美國的 商 業

秘密擁有者即可以以天瑞案爲先例!請求國際貿易委員會對中

國企業進行 &&* 調查" 如此操作的優勢對美國商業秘密擁有者

是顯而易見的$在本土訴訟#熟悉的法律及訴訟制度#高昂的律

師費用給競爭對手帶來的威懾等" 這些優勢恰恰是中國對手的

劣勢" 因此!毫無疑問!天瑞案大大增加了中國企業産品出口至

美國的商業秘密風險" 如何防範這些風險!將是中國出口企業

不得不考慮的問題"

筆者認爲!中國企業在經營者中應進一步增強商業秘密意

識" 一方面確保己方的商業秘密的安全!不被非法竊取與使用%

另一方面!應採取有效措施!減少與他人發 生商業秘密 糾 紛 的

幾率" 畢竟對於許多中國企業而言!在美國輸掉了 +&* 的官司

事小!産品被禁止進入美國從而失去了市場事大" !

欄目主持人!

張廣良"法學博士"曾任北京市第一中級人民法院知識産權審判庭

副庭長#代庭長#硏究室主任$ 現任中國人民大學副敎授%北京大學

國際知識産權硏究中心客座硏究員#國家知識産權局發展硏究中心

客座硏究員#美國約翰&馬歇爾法學院兼職敎授等職$
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