案例1：IP的交付形式、商业秘密的泄露及竞业禁止

A投资公司与B科技公司关于《合资合同》争议仲裁案

案例综述[footnoteRef:0]： [0:  本案仲裁庭：首席仲裁员张志先生，仲裁员陈晓平先生和钱伯明先生。
本案例责任编辑：深圳国际仲裁院（华南国际经济贸易仲裁委员会）汪帅先生。] 

申请人A投资公司与被申请人B科技公司签订《合资合同》及《补充协议》，约定申请人以现金出资、被申请人以知识产权出资，共同投资设立合资公司。后双方当事人就合同履行发生争议，申请人遂依照仲裁条款的约定，向深圳国际仲裁院提请仲裁。
本案特别值得关注的地方在于，在未约定或相关约定模糊不清的情形下，如何确定知识产权的交付内容和交付方式。仲裁庭认为，将被申请人名下原有的技术及其业务模式整体转移至合资公司名下是双方合作目的得以实现的前提。因此，在双方未就知识产权交付的内容及方式明确约定的情况下，通过甄别合资公司是否已经实际承接，及是否有能力继续使用和运营被申请人原有的技术和业务，判断双方的合作目的是否已经实现，如果基本实现，则可以认定《合资合同》约定的知识产权及相关业务已经交付给合资公司。
此外，本案仲裁庭还对双方各自提出的对方存在“泄露商业秘密、违反竞业禁止义务的行为”的观点有精彩论述。仲裁庭认为，申请人提交的证据不足，被申请人所称事实发生在合资公司已实际停止经营之后，不构成商业秘密的泄露和违反竞业禁止义务，故双方相关观点均不成立。

一、案情回顾
2009年8月23日，双方签订《合资合同》，约定申请人以现金出资、被申请人以知识产权出资，共同投资设立合资公司，2010年3月26日签订《补充协议》，约定申请人应在2009年12月23日前，完成对合资公司人民币400万元的投资。
申请人向被申请人支付了知识产权转让款人民币110万元。尽管《补充协议》第二条第3项提及了“知识产权登记的文件”，但并未形成经双方签署或确认的附件。2010年4月27日，双方投资的中外合资公司注册成立，申请人委派W为董事长，被申请人则指派L为副董事长。至本案争议时，合资公司的注册资本为零。
申请人认为被申请人始终未能将约定的知识产权交付至合资公司并有泄露商业秘密和开展与合资公司经营范围有利益冲突业务等违约行为，严重损害了申请人的合法权益，故提出如下仲裁申请：
1. 裁令被申请人返还申请人已支付的知识产权转让价款人民币110万元；
2. 裁令被申请人返还L领取的软件开发外包款人民币25,000元；
3. 裁令被申请人返还L领取的差旅费人民币8,000元。
4. 裁令被申请人赔偿申请人因设立合资公司所花费的购买固定资产费用、管理费用及财务费用共计人民币812,271.01元。
5. 裁令被申请人承担申请人因提起本案所支付的律师费人民币194,527元。
6. 裁令被申请人承担本案仲裁费用。
被申请人则认为其已将知识产权全部交付给申请人及合资公司，申请人违反竞业禁止义务且未履行相关出资义务。被申请人提出如下反请求：
1. 裁令申请人向被申请人支付2008年5月1日至2009年8月23日间被申请人的损失人民币35万元；
2. 裁令申请人向被申请人支付滞纳金人民币20万元；
3. 裁令申请人向被申请人支付因本案支付的律师费人民币5万元；
4. 裁令申请人向被申请人支付因本案支付的鉴定费人民币7,000元；
5. 裁令申请人承担翻译费人民币1,400元和鉴定费人民币3,000元；
6. 裁令申请人承担本案全部仲裁费用。

二、双方观点
（一）申请人的观点
1. 被申请人存在泄露商业秘密及违反竞业禁止义务的行为
申请人认为，被申请人“将属于合资公司的商业机密提供给第三方，并开展与合资公司经营范围有利益冲突业务的行为，违反了《合资合同》及《补充协议》的约定，构成实质的违约行为”。
申请人指称的事实包括：（1）L任职合资公司技术总监（CTO）期间，将应转让给合资公司的软件核心技术和合资公司内部制造出来的一些商业秘密和机密资料提供给第三方；（2）2010年4月份，L还安排原来一直在被申请人处工作的两名员工至合资公司工作，私下利用合资公司的资源替被申请人及L工作；（3）2010年9月6日，L唆使该两名员工利用工作上的便利条件，将合资公司聘请的另外两位研发人员M和H的研发成果一并偷走，该研发成果正是被申请人没有能力单独完成的技术项目中的一部分。
    2. 被申请人未依约履行向合资公司交付相关知识产权的义务
（1）根据《合资合同》的约定，被申请人应对已经获取某外国科技公司C（下称“C公司”）无时间限制的中国独家代理和业务开发授权的真实性承担责任；（2）登记是涉案知识产权归属的约定形式。
申请人认为，在庭审过程中，被申请人承认其技术与C公司有关联，但并未提供任何有关独家代理和业务开发授权的证明，更未提供其自身拥有相关技术之知识产权的证明。而就涉案知识产权来说，其类别属于计算机软件著作权，其内容应包括文档及源代码等等。现被申请人仅仅将未经审查的文档发给申请人，显然不足以认定为已经完成有关知识产权的交付。不仅如此，有关公司网络的所有后台控制权（包括密码）全部由被申请人法定代表人L一人掌握，也能旁证知识产权未予交付的事实。
据此，申请人认为，首先，该技术是被申请人此前与他人合作的产物，现在是否单独属于被申请人不能证明；其次，被申请人有没有获取C公司无时间限制的中国独家代理和业务开发授权的事实无法证明；其三，该技术核心内容（包括密码）未以适当方式公示于包括申请人派员参与的合资公司管理层，而是由被申请人法定代表人L一人控制，说明该技术实质上未交付；最后，由于技术使用权与知识产权的所有权无法等同，所以被申请人不能用提供技术使用权来证明其已经履行知识产权交付义务。
3. 申请人已依约履行了向合资公司投资的义务
申请人认为，基于合作双方的申请，市工业贸易局于2010年3月29日作出《关于设立某合资企业的批复》：合资公司注册资本分二期投入，第一期人民币100万元，自合资公司营业执照签发之日起90天内投入；第二期人民币300万元，自合资公司营业执照签发之日起两年内投入。因此，有关申请人履行出资义务的期限，应以合作双方在2010年3月26日签署的《补充协议》及前述工业贸易局的批复为准。根据会计师事务所出具的《专审报告》，在合作过程中，申请人向合资公司总共投入人民币1,912,271.01元，由此可见申请人的出资与双方的约定及工业贸易局的批复均相符。

（二）被申请人的观点
1. 申请人违反了竞业禁止义务
被申请人认为，申请人及W等人以取得的被申请人知识产权另设某流媒体科技有限公司D（下称“D公司”），经营与合资公司相同业务，侵害被申请人及合资公司利益，严重违反合同约定。
2. 被申请人已依约履行了向合资公司交付相关知识产权的义务
被申请人认为其已按照约定将全部知识产权交付给申请人及合资公司，且申请人及合资公司已经以被申请人的技术及业务对外开展经营合作，可见被申请人已完全履行合同义务。申请人以被申请人违约为由要求返还知识产权转让款人民币110万元，与事实不符。
被申请人将全部知识产权交付后，申请人不仅无权追讨已支付的转让款，还应向被申请人继续支付剩余的知识产权转让款人民币90万元。其理由具体如下：（1）L代表被申请人以电邮形式将知识产权、无形资产及商业秘密交付了W以及申请人；（2）L代表被申请人履行合同义务，开展了将知识产权转至合资公司名下的工作，但因申请人不配合导致停滞；（3）L及被申请人以被申请人的技术为合资公司开拓了市场；（4）W及申请人以被申请人的技术进行了经营活动；（5）合资公司成立前，W及申请人以被申请人的技术成功签订了合同并取得收益；（6）申请人在双方联合办公时已取得了被申请人的技术；（7）被申请人已将相关技术网址交付了申请人用于合资公司业务开展。
3. 申请人未依约履行向合资公司投资的义务
    被申请人认为，协议中双方约定合资公司人民币400万元注册资本实际均由申请人投入，即向合资公司投入人民币400万元注册资本是申请人的合同义务。而根据市市场监督管理局公开信息，截至2011年8月21日，合资公司的注册资本仍然为0元，证明截至2011年8月21日，申请人仍未向合资公司投入任何注册资本，属于违约行为。
    此外，根据协议约定，申请人应代合资公司向被申请人支付人民币200万元的知识产权转让对价款，但截至申请人提出仲裁申请之时，其仍有人民币90万元的知识产权转让对价款未支付给被申请人，其仲裁申请以及其提交证据均可证明该事实，其代理人在庭审时也予以确认。

三、仲裁庭意见
根据《合资合同》第十八条的约定，本案争议适用中华人民共和国法律。仲裁庭认为，本案争议的焦点在于：（一）双方是否存在泄露商业秘密及违反竞业禁止义务的行为；（二）被申请人是否依约履行了向合资公司交付相关知识产权的义务；（三）申请人是否依约履行了向合资公司投资的义务。

（一）关于双方是否存在泄露商业秘密及违反竞业禁止义务的行为
《合资合同》第十六条规定，“甲乙双方一致同意，在合资公司存续期间，甲乙双方均不可以开展与合资公司经营范围有利益冲突之业务”。
仲裁庭注意到，申请人并未提供可以直接证明“被申请人存在泄露商业秘密及违反竞业禁止义务的行为”的证据。在仲裁庭决定采信的相关邮件中，可以发现双方曾就技术泄露或第三方使用问题产生过争执，甚至引发了公安机关的介入，但这些证据显然不足以证实上述指责的基本内容，如：泄露的商业秘密内容、向何人泄露或申请人指称的第三方是谁？仲裁庭也未能见到申请人在仲裁申请书中述及的一些证据。据此，仲裁庭不能认定申请人指称的该项事实。
被申请人指称的事实则涉及申请人、W及M和H等其他几人假借合作，在付出部分知识产权对价款取得被申请人的全部技术（包括客户名单、商业计划等市场资源）后，以各种借口拖延支付剩余知识产权对价款以及合资公司投资款，后以取得的被申请人的技术另立D公司，经营与合资公司范围相同的业务，以被申请人的技术单独牟取利益，抛弃被申请人。
仲裁庭注意到，申请人提供的D公司工商登记信息显示，M及H等人均是公司股东，而W则担任了该公司的总经理。尽管被申请人提供的工作照片、聘用人员信息表等证据，可以证明M及H确曾参与了合资公司的工作，但未能提供证据证明他们与申请人之间的关系。但值得注意的是，W作为申请人的代表、合资公司的董事长，的确担任了D公司的总经理。
此外，被申请人提供的证据可以证明D公司网站中的网页图片及文件资料与被申请人提供的标注有“版权所有：某网络科技有限公司”（合资公司）字样的网页图片及文件资料具有同一性。
根据上述证据，仲裁庭确认，申请人通过其代表人W参与了与合资公司经营范围有冲突的业务。
但必须关注的是，D公司设立的时间为2011年4月14日。而早在2010年9月7日，申请人即向被申请人发出了《终止合作通知书》。同样，在2010年9月28日，被申请人也向申请人发出了《终止合同和要求赔偿违约金与停止侵权行为通知书》。不仅如此，在庭审中，仲裁庭曾就合同终止事项询问双方的意见，申请人及被申请人均明确表示坚持原已作出的终止合同的决定。
因此，尽管申请人通过W等从事了与合资公司经营范围有冲突的业务，但该行为系发生在双方合意终止合同之后。同时，尽管此时合资公司尚未经清算注销，但分析双方的立约本意，《合资合同》第十六条所指的“合资公司存续期间”，应当理解为有效存续且正常经营。时至2011年4月间，合资公司显然已经由于双方终止合作，而处于名存实亡的状态。
据此，仲裁庭认为，由于《合资合同》已由双方合意终止，且合资公司事实上已经停止经营，申请人参与D公司经营的行为并不构成《合资合同》所指的违约行为。至于被申请人所指，申请人的行为“既属于违约行为又构成对被申请人的侵权”、“W等人利用被申请人技术设立新公司经营的行为还侵害了被申请人对其技术的所有权，属于侵权行为”的观点，由于其所谓侵权事由并不属于本案审理的范围，对此，仲裁庭不予置评。
综上所述，争议双方有关他方泄露商业秘密、违反竞业禁止义务的观点均不成立。

（二）关于被申请人是否依约履行了向合资公司交付相关知识产权的义务
厘清此项争议的关键，在于如何确定交付内容和交付方式。但是，纵观双方签订的协议文件及实际履行过程，均未发现有关知识产权交付内容的描述。而就交付方式，尽管在《合资合同》及《补充协议》中，曾提及知识产权资料交付或知识产权登记等事项，但由于缺乏具体所指的内容和清单，也使交付方式的约定变得模糊不清。
仲裁庭认为，结合《合资合同》及《补充协议》的约定，探究争议双方的合作历史，双方合作的本意在于，在被申请人已有技术和业务基础上，由申请人承担全部出资设立合资公司，由申请人和被申请人分别持有51%及49%的股权，继续从事手机和其他移动通讯设备的彩信广告、视频广告等手机流媒体及相关业务。同时，申请人还应代合资公司向被申请人支付总计人民币200万元的知识产权转让款，被申请人则应将已有的技术、产品和业务转让给合资公司。
上述观点可以从《合资合同》第一条“合作内容”、第六条“合资公司具体业务经营内容”、第七条“双方对合资公司总投资和投入方式”，以及《补充协议》第二条中得到印证。此外，尚可登录的合资公司网站，也毫不避讳地介绍“合资公司的前身是被申请人，其从2003年开始起与欧洲某公司建立长期的战略合作伙伴关系，参与其网站联盟、互动电视、手机游戏及流媒体等多个项目的开发，扮演了该欧洲公司亚太地区研发中心的角色”。
据此，仲裁庭进一步认为，双方合作的目的是将被申请人名下原有的手机流媒体业务的技术及其业务模式，整体转移至合资公司名下。因此，在双方未就知识产权转让的内容及方式明确约定的情况下，通过甄别合资公司是否已经实际承接，及是否有能力继续使用和运营被申请人原有的技术和业务，即可以判断双方的合作目的是否已经实现，如果基本实现，则可以认定《合资合同》约定的知识产权及相关业务已经转移给合资公司。在此基础上，即可做出被申请人是否已经履行了知识产权交付义务的判断。
除上述观点外，仲裁庭还认为，《合资合同》第十四条第8项提及的被申请人已“获取C公司无时间限制的中国独家代理和业务开发授权，并对该授权的真实性承担相关责任至合资公司正式向C公司发出获取其代理权的要约之日”的约定，应当仅涉及业务代理或授权，并不能与转让的知识产权建立联系。此外，根据该条约定，被申请人承担的义务只是保证在合资公司另行要约取得代理权之前，保证真实拥有C公司的独家代理权和业务开发授权，而非将原有的代理权及授权转让给合资公司。据此，仲裁庭不认为该条约定与双方有关知识产权转让的对价相关。
依据前述观点，仲裁庭仔细研读了合资公司成立前后，与涉案业务和技术有关的证据，并总结出以下事实：
1. 合资公司成立之前，被申请人从事的业务可以概括为：向客户提供信息，如彩信、视频、音乐、广告语都可以自由组合的平台和相关的技术产品、技术维护和技术支持（下称“产品”）。通过提供产品给用户使用，向客户收取预缴的服务费、平台使用和信息发送费用。同时，就客户利用网址平台推广业务所得的销售收入，按照约定比例分成。
前述事实可以从被申请人提供的证据中得到证明。这些协议涉及2006年、2007年、2008年、2009年及2010年，尽管其业务内容和运营模式不尽相同，但均与手机或其他移动终端的网络多媒体信息发送相关，包括短信、彩信、彩铃以及流媒体等。
2. 双方《合资合同》中约定的合作内容，与《合资合同》签订前，被申请人正在从事的业务和已经运用的技术基本相同。
《合资合同》第一条约定：双方共同投资设立中外合资公司，面向企业销售被申请人授权之产品，申请人将其先进的营销及管理经验带进合资公司，准备快速扩展业务，被申请人将过去多年的有关业务和科技经验为基础，进一步开展手机新媒体精准营销和有关的技术服务。
《合资合同》第六条“合资公司具体业务经营内容：手机营销业务和配套的技术服务；手机和其他移动通讯设备流媒体业务和配套的技术服务；手机电子杂志及配套的技术服务；客户资料库管理业务和配套的技术支持服务；双方同意的其他相关业务”。
通过对比合资公司成立前，被申请人提供的“产品”和从事的业务，仲裁庭认为，《合资合同》约定的合资公司即将提供的产品和提供的服务，与被申请人已经从事的业务和提供的产品基本相同。
3. 合资公司已经建成和拥有了从事《合资合同》约定业务的平台。同时，在合资公司成立前，协议双方在业务和市场上已有合作。合资公司成立后，合资公司也实际开展了约定的业务。
如前所述，目前仍可登录的合资公司网站上，包括了可提供手机流媒体自我编辑和发送的DIY平台。在庭审过程中，被申请人代理人L即时登录网络进行了演示，证明仍可通过该平台向手机用户编辑和发送流媒体视频。此外，仲裁庭还注意到，W曾代表合资公司与某传媒公司E曾签署了一份《合作协议》，而该《合作协议》提及的合作内容、商业模式、以及合作模式，与被申请人与某网络科技有限公司F签订的《合作协议》中的描述基本相同。
关于申请人提及的“有关公司网络的所有后台控制权（包括密码）全部由被申请人法定代表人L一人掌握，也能旁证知识产权未予交付的事实”的观点，仲裁庭认为，合资公司成立后，L担任了合资公司的副董事长和技术总监（CTO），在其身份竞合的情况下，L对技术及服务后台的控制，亦应视为合资公司的行为。此外，由 W担任总经理、其他三人参与投资的D公司，其网站的页面、操作平台及文件资料，与标注有版权为合资公司所有的合资公司网站图片及文件资料具有同一性。该事实也足以证明，申请人所谓只有L一人知悉和控制技术的说法是难以令人信服的。
综合上述事实，仲裁庭认为，合资公司成立之前，被申请人已经在从事双方约定开展的业务，并且拥有了可供销售的产品和服务，形成了一定的商业模式及合作模式。合资公司成立后，建成了实现合作内容所需的平台，并拥有了相关技术，实现了对外销售和服务。鉴于此，仲裁庭认为，申请人有关被申请人未按照《合资合同》约定，向合资公司交付知识产权的指责是不能成立的。

    （三）关于申请人是否依约履行了向合资公司投资的义务
    仲裁庭认为，合资公司登记注册资本为零，并不等于申请人未投入资金。如申请人已经依约向合资公司投入资金，即使该投入的资金未进行验资，也应视为申请人履行了投资义务。
    根据《合资合同》及《补充协议》的约定，申请人的投资义务包括两部分，一是按期投入人民币400万元的注册资本；二是代合资公司向被申请人支付人民币200万元的知识产权转让款。但是，根据申请人提供的证据，合资公司设立后，至2010年12月31日，包括已经代为支付的人民币110万元知识产权转让款在内，合资公司发生的费用总额为人民币1,912,271.01元。即使所发生的费用，均由申请人投入合资公司的资金承担，其投资数额也远远低于《合资合同》及《补充协议》的要求。
据此，仲裁庭认为，申请人并未按照协议约定完全履行投资义务。

   （四）关于双方的仲裁请求
    1. 关于申请人的仲裁请求
    （1）关于“裁令被申请人返还申请人已支付的知识产权转让价款人民币110万元”
    仲裁庭认为，被申请人已经履行了向合资公司交付知识产权的义务，申请人无权要求被申请人返还其代合资公司支付的知识产权转让款。对于申请人的此项请求，仲裁庭不予支持。
    （2）关于“裁令被申请人返还L领取的软件开发外包款人民币25,000元以及裁令被申请人返还L领取的差旅费人民币8,000元”
    仲裁庭认为，该两项费用系身为合资公司员工（CTO）的L从合资公司支取的款项，不属本案合资合同纠纷所应审理的范围。为此，对于申请人的该两项请求，仲裁庭不予支持。
    （3）关于“裁令被申请人赔偿申请人因设立合资公司所花费的购买固定资产费用、管理费用及财务费用共计人民币812,271.01元”
    如前分析，申请人提供的证据不能证明被申请人存在违反《合作协议》第十六条规定的行为；同时，申请人有关被申请人“始终未将《合作协议》及《补充协议》约定的知识产权转让给合资公司”的观点也不能成立。因此，仲裁庭不支持申请人的该项请求。
    （4）关于“裁令被申请人承担申请人因提起本案所支付的律师费人民币194,527元；以及裁令被申请人承担本案仲裁费用”
    鉴于申请人的前面各项请求均未获得支持，仲裁庭也不支持申请人有关律师费及仲裁费承担的请求。
    2. 关于被申请人的反请求
    （1）关于“裁令申请人向被申请人支付2008年5月1日至2009年8月23日间被申请人的损失人民币35万元”
    根据《补充协议》的约定，该款系“由甲方通过合资公司承担”，同时，该款项的支付“应由乙方将2008年5月1日至2009年8月22日的内部财务真实帐目提供给甲方，甲方将会派审计师跟乙方沟通并完成确认手续”后方可按照约定的期限及方式支付。
    仲裁庭认为，被申请人并未提供证据，证明其向申请人提供了相关账目，也无证据表明《补充协议》中有关该项支付的条件已经成就。因此，对于被申请人的该项反请求，仲裁庭不予支持。
    （2）关于“裁令申请人向被申请人支付滞纳金人民币20万元”
    根据查明的事实，申请人确实未能按照协议约定，履行投资义务。同时，被申请人主张的该人民币20万元滞纳金，实质上是双方就《补充协议》签订之前，就申请人已发生的违约行为商定的赔偿，申请人应当依约支付。因此，仲裁庭支持被申请人的该项反请求。
    （3）关于“裁令申请人向被申请人支付因本案支付的律师费人民币5万元；裁令申请人向被申请人支付因本案支付的鉴定费人民币10,000元和翻译费人民币1,400元；裁令申请人承担本案全部仲裁费用”
    鉴于仲裁庭驳回了申请人的全部仲裁请求，支持了被申请人的部分反请求，仲裁庭决定部分支持被申请人有关律师费、鉴定费、翻译费和仲裁费承担的请求。
[bookmark: _GoBack]    具体承担方式为，由申请人承担被申请人支付的律师费中的人民币4万元，由申请人承担被申请人支付的鉴定费人民币7,000元和翻译费人民币1,000元。本请求仲裁费全部由申请人承担；反请求仲裁费由申请人承担40%，由被申请人承担60%。
