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摘  要

本次研習係歐洲專利局針對專利權取得後之實施以及專利侵權訴訟之簡介課程，其先就歐洲專利局的組織架構、產業界的專利權實施情形、與各國政府如何執行對專利權的保護。最後與我國制度作一比較，並提出心得與建議事項。
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壹、出國目的與過程

本次出國研習主要目的係參加歐洲專利局國際學院所舉辦之課程，課程名稱為「專利權實施與專利訴訟 (Enforcement of IP rights and patent litigation)」。課程地點為歐洲專利局位在德國慕尼黑的Isartor辦公大樓。課程時間由2005年10月17至21日共5日。課程內容包含：歐洲專利局組織及歐洲專利系統介紹，英國專利侵權實例介紹、證據保全、反仿冒、授權及實際侵權訴訟案例介紹等，課表詳如附件1。

本次研修主要目的為：了解歐洲主要國家在專利權舉發制度以及侵權制度、侵權救濟以及歐洲專利局的未來新制發展等情形。
本篇出國報告撰寫分工如下：貳、「歐洲專利制度與德國侵權訴訟簡介」；參、「英國專利與侵權訴訟」；肆、「法國侵權扣押實務」由張瑞容撰寫；伍、「德國法院技術專家」；陸、「歐洲專利訴訟挑戰」；柒、「歐洲軟體專利挑戰」由潘世光撰寫，並於各章節後提出心得與建議。

貳、歐洲專利制度與德國侵權訴訟簡介」
1、 歐洲專利公約(European Patent Convention, EPC)

歐洲專利申請案爲集中專利審理以及統一核發歐洲專利，目前有31個歐洲國家(分別是奧地利(AT)、比利時(BE)、保加利亞(BG)、瑞士(CH)、塞普勒斯(CY)、捷克共和國(CZ)、德國(DE)、丹麥(DK)、愛沙尼亞(EE)、西班牙(ES)、芬蘭(FI)、法國(FR)、英國(GB)、希臘(GR)、匈牙利(HU)、愛爾蘭(IE)、冰島(IS)、義大利(IT)、列支敦斯登(LI)、立陶宛(LT)、盧森堡(LU)、拉脫維亞(LV)、摩納哥(MC)、荷蘭(NL)、波蘭(PL)、葡萄牙(PT)、羅馬尼亞(RO)、瑞典(SE)、斯洛維尼亞共和國(SI)、斯洛伐克(SK)、土耳其(TR)，加入歐洲專利公約的組織。另外向歐洲專利局提出專利案之申請人必須由英文、法文、德文，選擇其中一種做為專利申請之官方語言。歐洲專利局總部位於慕尼黑，申請人取得歐洲專利後在其指定的國家與其分別至各國專利局申請所獲得的專利均享有相同的權利。
2、 歐洲專利特色

目前在歐洲專利局申請之專利案僅限於發明案，並無所謂的新型案(Utility Models)
，所申請之歐洲專利除在指定國有相同的權利外，另外提供發證之後9個月的異議期間集中審理，一但於異議期間異議成功將同時取消該案在所有指定的國的權利，如超過9個月的異議期間後，異議人就必須分別至各個指定國進行專利無效的舉發或訴訟。因此該異議制度的集中審理將可大幅節省異議人至各國所需花費的勞力、時間以及費用。

3、 歐洲專利異議制度

在發證
之後的9個月期間，任何第三人均可為提起異議，但除專利權人外，專利權人不得對自己的專利提出異議，異議要等到繳費之後才視為已提出。可提起異議的法條有是否具新穎性(Art. 54 EPC)、進步性(Art. 56 EPC)、充分揭露(Art. 83 EPC)、申請專利範圍的不當、過廣(Art. 123(2) EPC)。其中異議內容書中必須載明異議之範圍為何、基於前述那幾項異議法條、陳述該異議法條所用之事實、證據、理由以及是否要口頭程序(Oral Proceeding)。其中記載不清楚
或單一性問題、專利權人非專利申請權人
、發明人錯誤指定、優先權主張錯誤等均非可得以異議基礎。另外屬於各國核發的專利，各國專利局亦可做出專利權撤銷或維持的決定。通知異議的內容有異議專利的範圍、主張異議之基礎下之事實、證據以及爭論、是否要求口頭聽證程序。在提出異議理由書之後，會送一份異議理由書給專利權人，通常可以有4個月的時間來提出答辯，因此該程序會花費2-6個月。在第20-36個月的時間時異議部門會發出傳票給兩造參加口頭訴訟(至少有一造要求即可)，通常也會有初步的意見給予雙方再一次於聽證之前提出答辯的機會。在第24-48個月的時候口頭聽證程序包括決定的宣告：例如維持以核准的專利、維持專利但是要修正、撤銷專利。如異議經修改後可維持，即會發出一「中間決定」，述明該項決定，中間決定是當一專利修正後使予維持所發出的決定書，對中間決定可提出上訴。在聽證之後的4-12個月發出異議決定書。整體而言，該訴訟過程相當長，但亦可經由聲請要求加速審查。

異議部門會依職權調查事實，因此並不僅限於所提供的事實、爭議以及證據。然而，在實際的狀況是異議部門通常不會願意去依職權調查雙方所提供的爭點以外的事項，主因是EPO本身目前積案量的壓力導致無法進行爭點以外的調查。對於異議人而言，該項制度最大的好處為異議申請的費用低廉(一般而言約610歐元)。

4、 歐洲專利局之上訴制度

對於收文部門、審查部門、異議部門及法務部門的決定書均可提起上訴。上訴有暫停原決定書的效果，通常上訴是在收到審定書或是異議決定書之後所為的動作。在2個月的期限內提出正式的上訴狀，4個月的期限內可以提出上訴的理由狀。之後的2-4個月會將上訴狀送給對造，在這個部份對造可以選擇要不要提出答辯，因此沒有時間的限制。如在作出有爭議決定書的部門認為，該上訴案為可接受且是有根據的，則必須在收到理由陳述書後3個月內改正其決定書。如果維持原意見則必須移交由上訴委員會處理
。在歐洲專利局的上訴是針對法律審，對於提出新事證的狀況並不論究。在第15-25個月的時候上訴委員會(Board of Appeal, BoA)會發出傳票通知兩造參加口頭程序(如果有一方要求的話)。第18-30個月會作出口頭程序的決定包括上訴有理由(Grant of the Appeal) 、撤銷上訴(Dismissal of the Appeal)、或是由原決定部門(Remittance to 1st instance)來處理。在聽證之後的4-12個月會發出上訴決定書。

此外如果申請人對於對照申請過程有興趣亦可利用網路調閱相關資訊，相關網址為http://ofi.epoline.org/view/GetDossier。
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5、 德國侵權訴訟

雖然各國以及歐洲專利局可對專利權做出撤銷或維持的決定，但侵權訴訟就必須到各國進行，EPO並不做侵權方面的認定。因此就在德國的訴訟方式來說，通常是由特別的專利法院作侵權方面的認定，對於在德國專利局所核發的專利案如對其決定不服可以再上訴到德國聯邦專利法庭。如果在專利有效性的認定上有極高的可能是專利無效時，專利侵權訴訟通常會先停止，待德國專利局決定後再作侵權審理，以期有一致性的結果。
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典型的侵權訴訟所提出的要求有

1. 禁止令：主要目的在於停止生產、散播、銷售或輸入疑似侵權物以避免專利權人的損害擴大。

2. 要求損害賠償。

3. 要求提供相當的帳目資料用以確定侵權行為損害的範圍。

起訴的理由通常：有權利使用、對申請專利範圍構成文字侵害或均等論的侵害。而對造通常會抗辯：無侵害、權力耗盡、在優先權日前之即先使用、專利無效性。

在德國的侵權訴訟中，會將專利無效性之認定與侵權與否的認定在不同的訴訟中個別確認。另外在歐洲，由於許多案件會有跨國情形，被告也可利用法院已經認定某項物品或過程不無侵害特定專利的聲明來暫停訴訟的進行，該項無侵權聲明叫做Torpedo Action。例如義大利的Torpedo Action優於侵權訴訟可停止侵權訴訟的進行。但是就德國侵權訴訟來說，不會因為該聲明而停止。

在德國舉證責任的分配通常是主張有權利的一方應負舉證責任。在德國並無揭露程序亦無法國所謂的侵權物扣押程序(Saisie-Contrefacon)。通常要證明已經販售的東西為侵權較無困難，但對原告而言，對於侵權物尚未販售者將比較有困難。

在時間上，通常在8-14個月會有第一審的決定，很多關於侵權的案件，法院再作出決定之前也會尋求專家意見。通常法院在有保釋金的情形下，會核發暫時的禁止令。專利訴訟的損害賠償可以有最終的禁止令或暫時的禁止令、另侵權人提交帳本可計算損害賠償，例如以虛設的授權金方式計算或補償專利權人損失利益或以侵權人所得的利益等方式。通常被告會在訴狀中一併要求禁止令、損害、提交相關帳目資料。
參、英國專利侵權訴訟
以下由英國專利制度、法院組織以及專利訴訟的特性，介紹英國如何處理專利侵權訴訟。

一、英國專利

主要管理英國專利的法規是1977年的英國專利法，該法涵蓋的範圍包括英格蘭、威爾斯、蘇格蘭、北愛爾蘭(但不包含愛爾蘭)地區。另外英國也是巴黎公約、歐洲專利公約(EPC)和專利合作條約(PCT)的會員。因此英國專利可在PCT申請人的國家階段(National phase)直接由英國專利局取得，或經由歐洲專利或Euro-PCT專利取得。

英國專利法其本質與EPC相當類似，例如撤回的基礎與EPC第138條開始的條文相同，然而EPC並不能處理侵權案件。相關的侵權條文規範在英國專利法第60-69節。如製造、販售、輸入、提供販售之行為構成侵權。英國也有所謂之參與侵權(contributory infringement)其係指藉由一人製造發明之必要構件，即使其並未包括申請專利範圍所有的技術特徵，在某些情況可能亦會構成侵權。
關於侵權的行為有構成恐嚇之及聲明不侵權的可能。依據構成恐嚇的條款，在某些情況下訴訟的開始，係控告某人威脅專利侵權人所提出的訴訟。而無侵權聲明則允許有侵權可能之人得到法院事實上無侵權的確認，因此可先於訴訟前行動。如果專利權人成功的控告侵權者，之後有效的救濟包括對抗進一步侵權及對專利權人金錢損害賠償的禁止令。快速的暫時禁止令可以用來請求侵權者在審判前停止侵權行為，實際上英國法院很少核發該類禁止令。可以預見的是侵權者將因此面臨嚴厲的刑罰，另外勝訴的一方通常可由敗訴的一方收到2/3的法定訴訟費用，通常是相當大的金額。

二、法院組織與作法

英國法院基本結構通常是由高等法院(High Court)開始且可上訴到上訴法院。很少的決定上訴到House of Lords專利方面也是如此運作，但多加了一些不同的地方。首先案件可以由英國專利局開始，惟此法鮮少被專利權人運作，因為對侵權人的懲罰將有限。在專利局聽證的案件可以有兩種方式上訴，其一為到高等法院(特別是有專利部門的高等法院)；其二為郡屬專利法院(Patent Country Court)。這些法院基本上都有相同的權利，但郡屬專利法院的設立係用以提供在訴訟上較便宜的場所，對於小型的公司、小型的律師團以及簡易的訴訟較為有利。專利法院或郡屬專利法院所為之決定均可上訴到上訴法院，鮮少的案件上訴到House of Lords.

英國使用習慣法(Common Law)的情況與美國類似，當事人進行主義的情形是，法官的角色並不在於指導訴訟的進行，主要是聽取兩造提出的攻防，這也是相當徹底的方式，所有相關的犯罪事實都要呈遞且要納入考量。實務上英國也有所謂的揭露程序(Procedure of disclosure)，即藉由當事人提交所有物的相關資訊，例如內部備忘錄或檔案。但實務上，當事人可以不同意啟動該程序的進行。英國對於證據的採證有相當嚴格的規定，任何的證據無論是技術意見或是事實問題必須由直接第一手知悉的人呈現。例如在先前技術揭露的案件中，證據必須由某人到場呈現或者解釋其為先前技術的原因。技術證據就必須藉由熟習該項技術的專家呈現，另外由於是當事人進行主義
，兩造通常傾向帶自己的證人而非法院指定的證人。
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另外交叉詢問(cross-examination)亦為訴訟程序中極重要的一環，開庭時每一位證人接受進一步的訊問用來評量所呈送的證據有多大的重要性或是證詞有無前後不一致。

此外，英國專利訴訟的另一項特色是侵權以及有效性認定在同一時間、地點一併審理，因此全案可在一次聽證中獲得解決。
特定程序作業(specific procedure)與歐洲專利局做法有所不同，較類似大陸法國家的作法，即一般熟悉之書狀先行程序，兩造交換如證人證詞之證據。審訊的時候，雙方對案件自己的案件先辯護後，詢問對方的證人，最後針對案件做出總結。由上可知訴訟是勞力、金錢的花費，一件專利訴訟案件花費數十萬英鎊是極為平常的事情，目前英國專利法院或郡屬專利法院大約會在案件申請1年內舉行審訊，上訴案件也是大約需要花費1年的時間可結案。
三、專利訴訟程序

在專利訴訟案件中如果是重大案件通常是相當大的團隊組合，訴訟團隊的組合，技術方面必須至少有一位專家證人來示範解說關於專利技術的事實，另外也可加入另外一位證明先前技術已經存在的證人。在法律方面，英國有兩種職業可處理關於法律上專業問題，一種是出庭律師(Barristers)其可在法庭審訊時提問及辨護；另一種是初級律師(Solicitors)處理一般關於法律程序方面的問題。另外專利律師也常包含在團隊當中，可居中作為專家證人以及法律人員間的橋樑。當然其他的組合方式也是允許的，例如專利律師可以委派出庭律師並兼作程序方面的事情，最近英國也有新制資格，可讓合格的專利律師可以直接訊問。專利訴訟中討論法律方面問題及侵權與否以及專利合法性。在侵權方面主要考慮的問題為：是否侵權物(侵權方法)包含了申請專利範圍中的所有技術特徵？在英國有很多的案例係在討論關於侵權物與申請專利範圍的用語之差異在何種情況下應視為相同，也就是均等論的討論，在英國有類似但是不同之目的解釋(purposive construction)鑑驗方法
，用以檢視侵權物是否包含在申請專利範圍的不同用語之特徵。在侵權物包含了與申請專利範圍不同的特徵時，此檢驗方法中有3個主要的問題：

1. 構件差異不同之處是否影響該發明的運作的方式？如果是，則該不同之處即跳離申請專利範圍。如果不是—
2. 是否該不同(例如無實質功能之差異)依當時的技術水平或熟習該項技術者為明顯可得知的？如果不是，該不同跳離申請專利範圍。如果是—
3. 是否熟習該項技術者了解專利權人所隱含申請專利範圍的內容與主要特徵完全一致且其為發明必要的技術手段？如果是，則該不同處即跳離申請專利範圍
。
三個問題的流程如下

	
	Yes
	NO

	問題一
	X
	?

	問題二
	?
	X

	問題三
	X
	V


理論上，問題一與問題二結果將會較一致，只有在假定條件式設定在第二個問題技術參考點是以申請日作考量時，才會有第一個問題可能成立但第二個問題不成立的結果。第三個問題為與歐洲專利法院最大考量的不同之處，如果單獨問該問題則會有不侵害的結果出現。
對於可專利性審查上，英國也是考慮新穎性以及進步性的問題。但英國並不像EPO那樣採用問題-解答(problem-solution)方式來處理，就像對於進步性問題的方式也不像EPO那樣要組合兩件的先前技術來對進步性質疑，反而常採用一件引證資料結合所謂的通常知識(common general knowledge, CGK)
做進步性的質疑。因此專家證人所扮演的角色就十分重要，因為就代表了何謂通常知識。

四、實際案例

Warheit V Olympia鉗子侵權物與專利有效性認定

專利權人背景：在1984年9月26，Warheit先生在美國申請一件可以單手自動調整大小並固定之鉗子
，並於1985年9月24日申請歐洲專利。

訴訟背景：原告在郡屬專利法院獲得部份的勝訴，被告繼續上訴至上訴法院。

商業市場背景：在市面上的常見鉗子如下圖所示。



申請專利範圍：

1. Self-adjusting utility pliers for automatically gripping workpieces of different sizes, comprising: first and second rigid elongated members each having a jaw end, a handle end, and an intermediate neck portion; slideable and pivotable fastening means connecting the members between their neck portions and permitting the jaw ends to move toward each other in a sliding action in response to an initial manual force being applied to close the handle ends toward each other to grasp a workpiece between the jaw ends; biasing means coacting between the members and normally urging the jaw ends to slide away from each other to a fully opened disposition; and the fastening means adapted to halt further sliding action of the members in response to the jaw ends contacting the workpiece and to then translate the manual force on the handle members into a pivoting gripping action of the jaw ends against the workpiece.
發明案特徵：

1.鉗子形狀之手工具。

2.一對堅硬的延長部。

3.具鉗口的端部。

4.前端有可滑動的活動部。

5.藉由樞軸作動。

6.控制臂滑動可使鉗口分離。



先前技術A之特徵

1.滑座

2.鉗口可關閉

3.鉗口可打開

4.鉗口並非滑動開啟



先前技術B

由於結構特徵過於複雜且相異過大，並未採納作進一步討論。



侵權物品

1.具有滑座及樞軸裝置

2.以及一對堅硬的延長部





專利有效性認定：

考慮問題為是否由先前技術A之改良為顯而易見？由先前技術A僅具一外加的彈簧，本專利案為一控制臂，先前技術並無法有單手滑動，在手釋放後，鉗口仍打開固定的功用，故該專利維持有效。

侵權認定：

在訴訟過程中申請專利範圍有兩部份在文意侵權有爭議，第一部份是申請專利範圍所稱之ㄧ對延長部互相交跨具有鉗口端與握把端。第二部份是鉗子的握把與鉗口以可滑動及可樞轉的固定方式連接。其中在說明書中可滑動及可樞轉的固定方式係指滑槽的一端有卡爪，一端為平滑的結構。

被告主張該侵權物並非一對互相交跨硬質的延長部，理由一：握把其中之ㄧ的延長部是由圖六的A部分與B部分所構成，其既非完全硬質或屬延長部的一部份；理由二為這並非由2個構件而是3個構件的組成，如圖六的A、B、C。

郡屬專利法院並未採納該項意見且上訴法院也維持同意，理由是申請專利範圍並未要求握把構件僅能由一部份組成以及每個構件都必須足夠硬才能組合成鉗型工具的一部份以確保握把端的操作壓力可以夾住鉗口端的物件。

另外被告亦主張他們的鉗子並無可滑動及可樞轉的固定方式用以連接頸部的構件，一部份的原因是在B部分的梢子(pin)在C部分的槽中並非樞轉，一旦在夾住物件時梢子是在槽半圓的凹處，因此可部份滑動才帶動構件樞轉，被告的梢子是固定在B部，與原告說明書所提及的實施例有所不同。郡屬專利法院認為，如果將非可樞轉的手段也涵蓋在申請專利範圍中將有語言誤用(misuse of language)的情形；但上訴法院駁回該項論點，理由是可滑動及可樞轉的固定「手段」(means)應該視為其結構為很多部份的組合，手段本身並非一定是樞轉且申請專利範圍第1項並未限定梢子要樞囀。講師另以本案做目的解釋的討論。

目的解釋(purposive construction)的3個問題：

1. 該部分是否為無關緊要的差異，是否影響其作動的方式？不是，差異的部份同為主要技術特徵，雖然多出一個構件但對滑動-樞轉作動方式並無影響。

2. 是否該差異部份對以專利公開時之熟習該項技術者而言為，明顯可得知？有爭議，第2個問題的困難點在於如果熟習該項技術者的判斷時點是假定在侵權物出現前的先前技藝。在這種假定下，如果該不同部份本身即發明，且熟習該項技術者並未針對新發明獲得足夠多的了解時，則很容易作出侵權物不在申請專利範圍的論斷。如以專利公開時作為判斷時點就申請專利範圍與侵權物作一比較該部份，在熟習該項技術者而言應視為相同。
3. 是否熟習該項技術者可由申請專利範圍了解專利權人所隱含的內容與發明必要之主要特徵完全一致？不是，在申請專利範圍中並未暗示必須硬質才能適當運作。

由此可了解英國法院侵權判斷方式，雖然有一套檢驗方法但是最終結論並非完全依照僅該檢驗方法的流程運作。法院的解釋及當事人如何進行為主要判斷的依據，該案最終的結果是專利權有效且侵權物構成侵權。
五、心得與建議

英國侵權訴訟其實是一個很詳細的處理過程，所有的相關證據均會被納入考量，法官並不偵查案件而是就雙方針對案件攻防進行訴訟過程。加上專業分工以及嚴格的證據採證，所以有時會需要龐大的訴訟團隊，相對的其所耗用的金錢也是相當可觀。但優點為訴訟可以進行快，且所有證據事實均可以清楚且簡化的方式呈現。另法院在審理專利無效性的認定上，相對於EPO在審查上所採用的問題-解決方式，英國也有自己的一套類似但不同的標準看待進步型的問題，由於在英國的訴訟傳統是證人詢問方式，因此專家證人(熟習該項技術者)的訊問可以了解通常一般知識為何。另外均等論的情形也是與他國類似但略有不同，但法官最後的結論還是就形成心證的理由做交代問題鑑驗法為參考依據。

在智財法院成立之後，如同各國的情形一樣，最繁重的工作應該是判斷有否構成侵權這一部份，至於專利權有效或無效的認定，對於目前專利審查委員或行政法官來說，已經累積相當多的經驗及判例，比較容易有一致的看法。惟侵權訴訟在各國國情不一，在我國對於侵權鑑定，雖有一套鑑定基準，但對於均等論的判斷以及鑑定單位所作之報告，較難有一致的看法，專利審查委員對於鑑定基準的訓練也較欠缺，如將來技術調查官係由專利審查委員調任，勢必要對侵權認定有更深一層的認識及訓練。而在法官方面也不能完全仰賴侵害鑑定機構所為之報告，需先行釐清該案之法律問題後再行檢視侵害鑑定報告。以其上的案例而言，法官並未就判斷均等論的問題多做解釋，而是就申請專利範圍以及技術提出形成心證的論點，相信日後法官最後論理依據是否詳盡具說服力將為主要爭議。

另外我國民事訴訟法繼民國88年及89年修正後，92年又做大幅度的修正，92年修正重點在於上訴制度的改革。新法於第二審採行嚴格限制之續審制，原則上禁止新的攻擊防禦方法之提出，於第三審則採嚴格法律審並採許可上訴制，限制上訴第三審理由(民事訴訟法第469之1)。
其主要目的係爲希望所有問題與紛爭可以在地方法院審理時一次迅速解決與英國法院體系希望所有證據應全盤考慮，一次解決的精神相同，以達到訴訟經濟的效果。在民事訴訟法修正後當事人在一審中如未適時提出攻擊防禦方法將可能招受失權效果，依民事訴訟法第196條第2項之規定，於下列情形法院得駁回當事人所提之攻擊防禦方法。

(1) 當事人意圖延遲訴訟，逾時使提出攻擊防禦方法，有礙訴訟之終結者。

(2) 當事人因重大過失，逾時使提出攻擊防禦方法，有礙訴訟之終結者。

(3) 當事人攻擊防禦方法不明瞭，經命其敘明而不為必要之敘明者。

第1個要件係指攻擊防禦方法之提出逾越適當時期，此項適時性的判斷應斟酌訴訟事件類型、訴訟進行狀況及事證蒐集、提出之期待可能性諸因，適當時期係依不確定概念，有賴法官定出明確期間。

第2個要件係指逾時提出具有可歸責性。判斷逾時提出有無故意或重大過失，亦應考慮當事人本人或其訴訟代理人之法律知識及攻擊防禦方法之性質，此項主觀因素須注意各個當事人之期待可能性及其能力。在本人訴訟或非由律師代理之情形，如法官善盡闡明義務，已指示攻擊防禦方法提出之必要性，而當事人或代理人疏於怠於提適時提出，其即可能被認為是重大過失。

第3個要件係指逾時提出致訴訟延滯。訴訟延滯必須係由當事人之逾時提出所導致者，始可制裁該當事人；倘訴訟遲延係因法院違反闡明義務或其他違誤行為或第三人行為所造成，則不得駁回當事人之提出。此即民訴法第276條規定，如審判有經準備程序之情況，賦予當事人機會在準備程序中主張事項，卻未主張，除非有下列情形，否則在之後言詞辯論程序中，當事人不得再行主張。

(1) 法院應依職權調查之事項。

(2) 該事項不甚延滯訴訟者。

(3) 因不可歸責當事人之事由不能於準備程序中提出者。

(4) 依其他情形顯失公平者。

總之，適時提出的限制無非希望快速有效的阻絕救濟權利受害以實現社會正義之途，避免訴訟的過度延宕導致人民疏遠司法之惡果。

肆、法國專利訴訟之侵權物扣押

一、侵權物扣押的目的

在專利侵權訴訟中侵權物的扣押可視為得到侵權證據的有效手段之ㄧ，因此扣押並非針對所有全部庫存物品。在法國侵權物的扣請必須以書面程序聲請之。

二、法條依據

依照法國智慧財產法案第L.615-5條所規定，當發明專利申請人或是新型憑證申請人或發明專利權人或新型憑證權人認為有受侵害的可能時，可藉由可能侵權物品所在地之原訟法院院長(Present of first instance court)的命令，由執達官(Bailiff)以及所選之證人之陪同來進行實際的扣押侵權物品或侵權流程的行為
。而該命令為暫時之強制執行令，在某些特別的情形下法院院長可授權執達官調查以確定侵權物來源、種類及範圍。在專屬被授權人或強制授權人方面也享有相同的權利，惟非專屬授權人並無相同的權利。但請求人如果未在15天內向法院提出訴訟，該扣押應自動視為無效，無須損害賠償金。

以下為幾種可請求扣押的法國專利權

1. 專利權人或專利權申請人

2. 新型憑證權人或新型憑證申請人

3. 歐洲專利權人或歐洲專利申請人，指定國之ㄧ為法國

4. 追加保護證明書或追加保護證明之申請人

在下列的情形亦為可發動情形

1. 對於尚未公開的專利申請案，假如有可公認的仿冒品且已通知可疑的侵權人。

2. 專利權消失三年內。

侵權物的扣押須由具法定資格的行政區院核發命令，在2004年2月25日後，法國只有10個地方法院具有此種權限，當扣押的執行必須到不同的地方法院時，也必須得到每一個不同地院的執行令才可進行扣押。若無權限或管轄權的地院所執行的扣押將無效，扣押執行的聲請由具法律資格的律師向地院聲請，在聲請時並不一定要有侵害的證明，另扣押聲請並非為對造須參與的程序事項，被扣押的一方在聲請時不會被告知，所以才能使整個程序生效並有效率。在聲請時必須指出的項目有：

-原告的身分。

-主張疑似受侵害的專利權。

-簡單敘述爲何認為專利權受侵害的理由。

-在扣押時需要參與的人員-執達官、自行挑選的專家證人(可為專利代理人)、警察以及是否需要攝影師或鎖匠。

-聲明另須包含行使專利權的證據和目前聲請者所遭受的情形。

-訴諸扣押命令的方式。

其中聲請者所挑選的證人必須非為受僱於聲請者的專家。而所謂的專家係對侵權扣押過程有幫助的人均可，(例如攝影師、電腦專門人士、鎖匠、建築師、會計師、工程師等)。通常專家為專利代理人而非律師。以上的聲請主要針對申請專利範圍，因此必須由原訟法院院長的授權後仔細的運作。在法條上並未明確指明何處為可得扣押執行的場所，因此侵權物的扣押可為侵權物可能存在的任何地方，不一定要在侵權者的營業場所，也就是任何疑似侵權者可能存放的場所(工廠、展覽會攤位、私人住家、倉庫、研究場所、辦公室等)均可。

但在聲明書中也必須指明扣押的範圍為何？例如疑似侵權物的原料、數量、文件原本，例如帳簿、發票、有關製造該物品的繪製圖、有關於營業額的數據、電子郵件等等。

三、實際的扣押

實際的扣押情形常為有限量的扣押，至少其中一組保留給聲請扣押者(通常不彌封)；另一組由法院保存。授權的執達官會先描述疑似侵權物產品，專家會幫忙執達官指認侵權的特徵。這些敘述都會被寫下來作為扣押紀錄，執達官可請攝影師拍照或對文件攝像例如：侵權物的圖案、廣告書冊、製造的流程、侵權物散佈的管道，用以了解可能的參與者等，最後由當被扣押的一方認為，該產品或文件屬於機密且與疑似侵權物不相關時，可要求執達官將這些產品或文件進行彌封。扣押證物由執達官保存並非交由聲請者，最後執達官會寫一份記錄交被扣押的一方，在扣押程序結束之後，原告與被告可要求地院指定專家由彌封的證據中選擇出與證明侵權有關的文件或產品。

扣押時執達官的權限

-可打開執行場所的任何設備以及房間。

-可將機具拆卸或是請技工操作機具。

-列印出電腦的任何文件。

-詢問被扣押一方的員工。

應注意的事項由於侵權物的扣押是例外的非常手段在操作時必須特別注意以下事項：

-執達官必須給被扣押的一方扣押令以及扣押聲請書的複本並且必須宣讀。

-扣押令的扣押範圍必須嚴格執行。

-必須僅限制在與疑似侵權物有關的物品及文件。

-執達官必須規劃扣押時的進行備忘並且要指出何時何處有侵權的行為。

-在紀錄中執達官不得拒絕寫下被扣押的一方供述。

另外疑似侵權者也可進行以下方式對抗扣押的進行。

-要求撤銷扣押令。

-法律依據無效。

-扣押的濫用。

四、要求撤銷扣押令

被扣押的一方可藉由簡易程序要求撤銷扣押令，但必須向原發出扣押令的法官請求，此項聲請也必需在執行扣押後的15天內做出決定，要求撤銷扣押令可能被要求要提供全額或一部份扣押令的金額。

在扣押後的15天內必須藉由傳訊令狀(writ of summons)申請民事訴訟，且不得申請延期。

扣押不合法的情形

-聲請令不合法。

-扣押令不合法。

-扣押的執行記錄不合法。

-未在15天內提出傳訊令狀。

以下為幾種不合法的法律依據

聲請者並未被授權進行扣押(例如在扣押令上並未適當的確認)、歐洲專利權指定國中並無法國、執達官執行時超過扣押令的範圍、紀錄中包含對疑似侵權物顯然錯誤的敘述。

另外對扣押品的濫用情形是建立不適當之信賴基礎上，例如無效的專利權、專利權人已經揭示的先前技藝、受到競爭對手的監視所為之惡意行為、由多部份組合而成的侵權物等等。

在法國，法院承認於外國合法扣押取得的侵權物作為證據，至於在其他國家是否同樣適用？目前在歐洲某些國家是接受的，尤其是德國。法國在歐洲國家執行扣押的程序上也透過不斷的修法用以強化專利權人後端的保護工作，在2004/0048的法案上(2006/4/29施行)也希望在可以在所有的EU會員國施行一致的證據保全措施。

五、心得與建議

在TRIPS在第44、48、50條均規定了關於專利權人排除侵害的救濟管道，因此在我國專利法第84-86條中亦規定專利救濟、損害計算、及假扣押的規定。尤其是專利法第86條第1項及第2項。說明用作侵害他人發明專利權行為之物，或由其行為所產生之物，得以被侵害人之請求施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金的全部或一部。當事人為前條起訴及聲請本條假扣押時，法院應依民事訴訟法之規定准予訴訟救助。

我國民事訴訟法第522-538條及規定了假扣押及假處分的要件，其中假扣押是債權人就金錢請求或得易金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押。假處分是債權人就金錢以外的請求欲保全強制執行者，得聲請假處分。兩者都是基於請求標的的變更於日後有不能強制執行或甚難執行之虞，在判決確定前所為的聲請。

對於假扣押或假處分的保全程序，目前是由法院給予原告假扣押之裁定，之後原告可向民事執行處即執行法院作假扣押的執行。假扣押在尚未起訴之前，即可利用聲請狀對被告財產先行假扣押，且無需先行通知被告。在我國聲請假執行進行時，原告必須提供1/3請求金額作為准予假執行之擔保金，如終局判決確定係被告勝訴則擔保金可作為被告補償。另被告於假執行時亦可提供擔保作為免為假執行的要求，但被告須以全部請求金額作為擔保，此意義在於避免原告於終局執行之權利受損。在專利物品進行假扣押目的在於避免專利權人的權益，因疑似侵權物在市場上的販賣繼續擴大。另外專利案件聲請假處分的情形是令相對人無法繼續生產，且假處分裁定較快，不必等到法院終局確定對方侵權才能禁止對方生產。法院是否准予假扣押或假處分的聲請必須斟酌兩造利益，一方係准予假扣押或假處分時，債務人所受到的損害；另一方係不准假處分，債權人可能要在確定的終局判決(可能是數年之後)才有執行名義，其損害可能無法即時彌補，另外專利產品市場潛力可能已經喪失。

另外民法第538條之1另有定暫時狀態的緊急處分該方法比假處分時間更快，其要件有爲防止重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時得聲請之。但是這些不確定的要件的決定權在法院，另在裁定前必須使兩造有陳述意見的機會，條文未表明要開庭或言詞辯論，如書面請求加上要在7-10日內作出答辯或處置，相信對於兩造及法院而言都是極大的挑戰。

伍、法院科技專家

一、德國聯邦專利法院技術背景法官

德國於1961年設立聯邦專利法院(Federal Patent Court)，德國聯邦專利法院受理不服來自德國專利商標局之專利權無效(Nullity)上訴、異議(opposition)上訴、及專利申請核駁上訴，但涉及民事侵權糾紛，則由普通民事法院(ordinary civil courts)處理。2004年德國聯邦專利法院受理專利及商標案件約4000件。有關德國法院(公、私法二元制)管轄體系圖如下

                    聯邦最高法院

    

              聯邦專利法院     上訴法院


              德國專利商標局   普通民事法院

德國法院管轄體系圖 

德國聯邦專利法院包括複數個下列法庭：無效上訴法庭(Nullity Boards)、技術上訴法庭(Technical Boards of Appeal)、新型專利和積體電路佈局保護上訴法庭(Board of Appeal for Utility Models and Semiconductor Topography Protection)、商標上訴法庭(Boards of Appeal for Trademarks)，司法上訴法庭(Judicial Board of Appeal)。
(一)、無效上訴法庭係由一名具法律背景法官為審判長，一名法律背景法官和三名科技背景法官共五人合議組成。
(二)、技術上訴法庭係由一名具科技背景法官為審判長、一名法律背景法官和二名科技背景法官共四人合議組成。
(三)、新型專利和積體電路佈局保護上訴法庭係由一名具法律背景法官為審判長，至少一名法律背景法官和一名科技背景法官共三人合議組成。
(四)、商標上訴法庭由三個法律背景法官合議組成，其中一名為審判長。
(五)、司法上訴法庭由三名法律背景法官合議組成。
根據德國聯邦專利法院法官(Mr. Lutz. VAN RADEN Judge)    於正式晚宴時所述，德國聯邦專利法院技術背景法官(technically qualified judges)可以全程參與案件之審判與決策，技術背景法官大多來自於德國專利商標局之資深審查委員(具十餘年親自審案件經驗)，德國聯邦專利法院現有約60名技術背景法官，其技術領域涵蓋由現行(七版)國際專利分類A至國際專利分類H所有領域，技術背景法官與法律背景法官合議結案時間平均約為15個月。

因僅具備法律背景的法官通常並不具有科技專業知識，對於是否有能力審查非其法律專業能力所及的科技問題，尤其如專利權無效的審查，需具高科技的專業，實為僅具備法律背景的法官負擔。如非具備科學技術背景的特殊領域專家參與審查，易為當事人所垢病，縱然法院採委外鑑定，法官亦需瞭解爭點所在，另委外專利鑑定機構函復是否充分，鑑定人是否會到庭說明其得心證之過程，法律背景的法官如何判斷鑑定結論是否有可採，皆足堪慮。技術背景法官可基於其豐富的技術專業素養及專利案件審查經驗，協助法院為：

(一) 、判斷系爭專利申請專利範圍修正部份是否已構成變更實質。

(二) 、正確解讀系爭專利申請專利範圍。

(三) 、技術爭點釐清、整理與分析、並對當事人為有效果的發問。

(四) 、縮短準備程序中中證據調查時間。

(五) 、節省委外鑑定費用。

(六) 、提昇當事人對司法判決滿意度。

二、我國技術審查官(1)
由於美日歐等先進國家均重視智慧財產權保護的問題，於是先後設立審理涉及智慧財產權案件的專業法院。因智慧財產權案件常涉及跨領域之科技專業問題，智慧財產法院應配置專業技術人員輔助法官從事相關技術問題之判斷。我國智慧財產法院組織法草案中技術審查官職掌如下：

(一)、技術審查官為法院內部之職員，法院就智慧財產訴訟之審理，認有必要時，得命技術審查官執行職務。

(二)、因技術審查官係專業技術人員，輔助法官從事相關技術問題之判斷，爰明定技術審查官得承法官之命，依各該訴訟程序之規定，基於專業知識對當事人為說明或發問、對證人或鑑定人為發問、就本案向法官為意見之陳述、於證據保全時協助調查證據。

(三)、技術審查官就本案向法官所為之言詞或書面陳述，性質上屬諮詢之意見，如欲採為裁判之基礎，應予當事人有辯論之機會。

智慧財產法院技術審查官除須具備公務人員任用資格外，主要在輔助法官從事專業技術問題之判斷，故尚須具備一定之專業技術能力。技術審查官就具有下列資格之一者任用之：

(一)、 曾擔任專利審查官或商標審查官合計三年以上者；或具備國內外公、私立大學、獨立學院研究所碩士以上學位，且擔任專利或商標審查官或助理審查官合計六年以上成績優良者；或國內外公、私立專科以上學校相關系科畢業，擔任專利或商標審查官或助理審查官合計八年以上成績優良者，自具備一定專業技術能力。

(二)、現任或曾任公、私立大學、獨立學院相關系所講師六年以上、助理教授、副教授、教授合計三年以上或擔任公、私立專業研究機構研究人員六年以上，有智慧財產權類專門著作者。

      

1摘錄我國智慧財產法院組織法草案說明。

智慧財產法院因業務之需要，亦得依聘用人員相關法令規定，聘用各種專業人員充任技術審查官，其員額由技術審查官之員額中調整之，並授權司法院訂定遴聘辦法。因智慧財產法院業務之特殊需要，及為維持技術審查官之專業技術水準，並促進人員流通，司法院得另以向其他機關借調之方式，借調具智慧財產專業知識或技術之人員充任技術審查官，以補技術審查官之不足，並授權司法院訂定借調辦法。

三、心得與建議

善用現有審查人力資源

我國未來智慧財產專業法院所審理之案件類型包括：智慧財產民事第一審及第二審事件、智慧財產刑事第二審案件及智慧財產行政訴訟事件;而德國聯邦專利法院技術背景法官並未涉及民事侵權訴訟及刑事訴訟。我國技術審查官受法官之指揮監督，依法協助法官從事案件之技術判斷，蒐集、分析相關技術資料，對於技術問題提供意見，並依智慧財產案件審理法之規定參與訴訟程序及證據保全程序，顯見我國未來技術審查官職責將更為繁重。

按我國智慧財產局具十餘年豐富審查經驗人員多為中央標準局(即89年改制前)聘用專利審查委員，專利審查委員多具貢獻所長之熱忱，建議請相關單位研究如何突破現有法規，保障專利審查委員其工作權益(如公保及退休年資、工作權保障、休假年資不中斷等)，及智慧財產局審查官借調充任智慧財產法院技術審查官時，其是否能具備相同於智慧財產法院編制內技術審查官所享相關薪資福利等。

因智慧財產法院實施證據保全時，得命技術審查官到場執行職務，相對人無正當理由拒絕證據保全之實施時，智慧財產法院得以強制力排除之，但不得逾必要之程度。必要時並得請警察機關協助。惟智慧財產局審查人員現僅有行政法院出庭訴訟經驗，如有心借調智慧財產法院充任技術審查官以擴大自我格局者，建議應先自我充實訴訟法(含民事訴訟、刑事訴訟)等相關法律規定及外語能力。

陸、歐洲專利訴訟挑戰
隨著2005年7月1日拉脫維亞(LV)加入歐洲專利組織(馬爾他預計2005年底加入，挪威目前尚未加入)，歐洲專利的地域範圍再度延伸，目前締約國共31國；此外，隨著阿爾巴尼亞(AL)、波士尼亞赫塞哥維納(BA)、克羅埃西亞(HR)、馬其頓(MK)、塞爾維亞與蒙特內哥羅(YU)等5國的延伸保護協定正式生效，歐洲專利亦在其境內產生效力，使歐洲專利制度的保護範圍涵蓋36個歐洲國家，人民合計約5億4千萬人，歐洲市場明顯大於美國及日本市場總合。

按現行歐洲專利制度其目的為在各締約國給予發明創新較為簡便、經濟且堅強的保護，以一單一申請案配合指定保護國，達到單一案件統一審查的目的，歐洲專利公約在統合的專利法基礎下，已建利單一化的歐洲專利授與程序，在取得專利的各個締約國中，歐洲專利給予專利權人與該締約國所授與的國家專利相同的權利(Once the European Patent is granted by EPO, it is treated like a national patent)，若發明主體為一製程，保護即延伸至由該製程所直接產出的產品，其後續之專利權維持與行使，任何對於歐洲專利的侵權行為皆以各締約國的國家專利法處理，標準的歐洲專利權期間為申請日起20年。

惟該歐洲專利制度缺點在經歐洲專利局核准之專利無效訴訟及侵權訴訟又回歸到各締約國國內管轄法院進行(the national courts of the member states of the EPO have jurisdiction for proceedings concerning infringement and validity of European Patents within the territory of these states)，因為各締約國法制及法官經驗的差異，對相同專利無效及侵權案件判決，常會牴觸(contradict，Lack of unity in patent litigation in Europe)，導致法律不確定性(legal uncertainty)，及其它如跨國訴訟程序及語言差異、跨國保全程序效力有限、訴訟費用及翻譯費用高昂、及訴訟程序緩不濟急等司法及語言等缺點，持續困擾專利權人。以下歐洲專利訴訟挑戰，將分述如歐盟專利草案（community patent）、倫敦協議(London agreement)、歐洲專利訴訟的非強制性協定草案(EPLP)、歐洲專利法院草案、我國智慧財產法院等以供借鏡。
1、 歐盟專利草案（community patent）：Introducing unitary 

    patent protection in European Union

2000年8月COM(2000)412歐盟專利草案，提議將歐盟專利視為歐洲共同體之所有會員國內通行之單一專利(provide for a single patent for the whole European Community)。在司法訴訟方面，提議在盧森堡設立一個處理歐盟專利之專屬歐洲共同體專利法院( Community Patent Court、CPC)，以確保法律的統一性和判例的一致性。該共同體專利司法管轄的基礎是超國界的唯一獨立的共同體專利法院，由一審法院和上訴法院所組成，隸屬於盧森堡歐盟共同體初審法院(European Court of First Instance、ECFI)，即歐盟共同體初審法院(ECFI)將作爲集中上訴法院(Central Court of Appeal)，管轄針對共同體專利法院判決不服的上訴案件。共同體專利法院採合議庭制，原則由具法律背景法官及具技術背景法官共計三個法官組成，訴訟程序語言原則採被告語言，法院亦可依聲請裁定採歐盟官方語言(英語、德語、法語)之一，訴訟文件翻譯語言採歐盟官方語言。

關於共同體專利法院與會員國法院間的管轄關係，除共同體專利法院專責審理專利無效訴訟及侵權訴訟外，其他案件由會員國法院管轄(如專利權的讓與)，如果會員國法院受理的案件涉及共同體專利法院的管轄範圍，必須將此案件交由共同體專利法院審理，另會員國法院仍然能對其管轄範圍內的訴訟，要求共同體專利法院做出先決裁定。

因政治爭議(如將國家司法審判權交出)及語言翻譯等重大問題未能達成一致協議，在經過激烈的辯論之後，歐盟各會員國終於在2004年5月18日擱置關歐盟專利的草案。

2、 倫敦協議（London 2000 Agreement）：

  Prepetuating the principle of three procedual language also post-grant。

倫敦協定現已為歐洲專利組織中13個締約國(CH、DE、DK、FR、IS、LI、LU、LV、MC、NL、SE、SI、UK)所簽署，該協定須經至少8個國家國會追認可方生效力，其中必須包括法國、德國和英國三國國會追認，現已有5個國家國會追認(DE、IS、LV、MC、SI)，惟法國國會尚有異議，迄今尚未追認該協定。在倫敦協定下，各簽署國共享(share)歐洲專利局官方語言(英文、法文、德文)，專利權人取得歐洲專利局核准之專利後，以官方語言所寫之發明說明、圖式及摘要於指定保護國請求保護時，無需再翻譯成該國官方語言，僅請求項仍必須翻譯成指定保護國官方語言。另於專利無效訴訟及侵權訴訟時，專利說明書仍需全部被翻譯成指定保護國官方語言。預估當倫敦協定生效時，專利權人指定10至12個指定保護國時，約可節省50﹪翻譯成本。

3、 歐洲專利訴訟協定草案(European Patent   

 Litigation Protocol，EPLP)
訴訟工作小組（Working Party on Litigation）根據於兩次歐洲專利組織之政府間會議(1999年6月24至25日於巴黎及2000年10月16至17日於倫敦)，在2003年11月19至20日第五次會議後，提出一份有關解決歐洲專利訴訟的非強制性協定草案(EPLP)，在不影響歐盟專利草案，在司法管轄權上能相容於布魯塞爾公約及盧卡諾公約(the Brussels and Lugano Conventions)，建議成立一歐洲專利訴訟機制及設立專屬歐洲專利法院來處理有關歐洲專利之無效和侵權訴訟案件。2004年，已經獲得了包括英國、德國、法國和荷蘭在內的十個歐洲專利公締約國支持的歐洲專利訴訟協定(EPLP)草案，雖於2004年12月初於布魯塞爾召開的首次泛歐知識産權峰會上，歐盟委員會(European Commission)不傾向在歐盟專利制度外另提解決訴訟事務，故EPLP草案未能獲得歐盟委員會的通過而擱置，惟當歐盟專利草案(community patent)亦被擱置後，歐盟委員會政策上可能會轉向而歡迎歐洲專利訴訟協定草案(EPLP)。

歐洲專利訴訟協定草案(EPLP)係參考歐洲專利公約2000(EPC 2000)、TRIPs協定，該協定(EPLP)與2000年12月22日Council Regulation(EC) NO 44/2001歐盟專利的相關規定關係密切。歐洲專利訴訟協定草案(EPLP)分5大部份(parts)共計99條規定，為便於修訂只作原則性規定，細節將訂於實行細則。
前言揭示EPLP立法目的及調合適用範圍。第一部份為總則共計3章(第1條至第18條)、規定一般性原則及設立歐洲專利司法組織（European Patent Judiciary、EPJ）。第3條規定設立一個新的國際性組織，即歐洲專利司法組織(European Patent Judiciary、EPJ）：包含專屬歐洲專利法院及行政委員會來處理經歐洲專利局核准專利後續之專利無效和侵權訴訟案件。EPJ司法、行政、財務自主，歐洲專利法院第一審法院(The Court of First instance) 規定於第10條、上訴法院(The Court of Appeal) 規定於第11條、登記處( Registry) 規定於第12條規定，訴訟程序語言規定於第16條採英文、法文、德文。有關「歐洲專利法院」將於後專節述之。
第二部份為財務規定(第19條至第31條)，第19條規定歐洲專利司法組織(EPJ)將收取法院規費(court fees)自己自足，但仍將考量各方公平利用歐洲專利法院的權益，並預期各會員國在歐洲專利司法組織(EPJ)預算與其財力無法平衡時將予以資助。

第三部份為實質專利法，歐洲專利法院管轄權及判決效力共計3章(第32條至第47條)。第33條規定侵權行為的定義、第34條規定間接侵權行為的定義、第35條規定歐洲專利效力限制、第36條規定舉證責任轉換，第37條規定使用權先佔(prior use)。第38、39條規定歐洲專利訴訟協定草案(EPLP)各會員國將會執行(enforcement) 歐洲專利法院証據保全之處分，若此方式不被各會員國接受，各會員國亦可依1968年9月27日布魯塞爾公約、1998年9月16日盧卡諾公約、及歐盟專利(EC)44/2001來執行。

歐洲專利法院為提升審理的效率，第41條規定同置於同一審判庭下審理歐洲專利民事侵權及專利無效相關型態訴訟，由法律背景法官與技術背景法官合議審理(3到5名法官、至少1位技術法官)；歐洲專利法院亦審理對歐洲專利非侵權宣告，於侵權審判程序中能有權審理被告所提之任何不涉侵權之抗辯(如先前使用權、授權或權利耗盡)及審理在EPC 67條規定下專利申請案權利保護。第42條規定無效審判可於歐洲專利法院直接提出，歐洲專利法院(第一審法院)依EPC138、139(2)有權審理專利權人為保護其專利權而更正請求項以限縮其範圍；第43條規定歐洲專利法院之判決對歐洲專利訴訟協定草案(EPLP)各會員國皆產生效力，撤銷歐洲專利之判決(無論是撤銷全部或部份權利)亦對歐洲專利訴訟協定草案(EPLP)各會員國皆產生效力，而專利侵權判決只對該照(inter parties)生效。

歐洲專利法院對歐洲專利之侵權及無效訴訟審理具管轄權，使歐洲專利法統一見解並可避免判決彼此牴觸。當訴訟同時涉及歐洲專利與會員國國內專利時，歐洲專利法院只對歐洲專利具管轄權，因涉各會員國司法管轄權，各會員國核准之專利仍由各會員國專屬法院審理。若兩造合意歐洲專利侵權及無效訴訟於會員國國內法院審裡時，則允許各會員國專屬法院對歐洲專利具管轄權(此為EPLP例外規定)，但各會員國專屬法院對專利侵權及無效訴訟之判決，僅對該國生效，不適用EPLP其它會員國。各會員國對歐洲專利後續實施，強制授權或法定授權，授權合約、職務發明等程序實施仍具管轄權；對著作權，不公平競爭，新型核准等審理具管轄權。

按專利侵權訴訟，關於侵害事實及損害範圍之證據極易滅失，造成專利權人於訴訟上無法舉證，兩照可為證據保全程序或定暫時狀態處分之聲請，為了確保金錢債權可獲清償、為了防止法律關係被變更，聲請定暫時狀態處分時，聲請人應就爭執之法律關係為防止發生重大損害或避免急迫之危險，及如不准許定暫時狀態處分，其所受損害將難以回復，而有保全必要之事實。第45、46條規定各會員國專屬法院可實施證據保全程序，如為了防止損害、賠償或支付任何歐洲法庭程序費用而命令暫時沒收物品。兩照在起訴前可向國內專屬法院實施證據保全程序，該證據保全程序之結果可被用於歐洲專利法院程序中。為防止聲請人規避命期限起訴裁定之送達，而拖延本案訴訟提起之不當情形，聲請人應於受定暫時狀態之處分送達後，如未於31日內未向歐洲專利法院提起本案訴訟者，各會員國專屬法院得依職權或依聲請撤銷該

證據保全程序處分。唯國內專屬法院實施證據保全程序只對該國有效，而不適用它國，兩造亦可向可於EPLP聲請證據保全程序，以便於EPLP各會員國取得保護。

第四部分為繫歐洲專利法院案件之訴訟程序及證據保全程序，共計3章(第48條至第75條)。證據保全程序依TRIPs協議第50(6)條最低標準證據保全程序規定，因各會員國對定暫時狀態的處分標準分歧，歐洲專利法院(第一審法院及上訴法院)有權審理定暫時狀態的處份，有權依TRIPs協議第44至48條規定(如injunction、award of damages、destruction of the amount of damages) 審理專利侵權及有違法院簽發之禁制令(injunction)等而處以制裁(如the amount of damages)，但制裁強制執行涉及各會員國司法管轄權，須經各會員國授權。第四部份如第48條規定聽證權(right be heard)、第51條規定當事人(parties)、第51a條規定言辭辯論(oral proceedings)、第53條規定證據(Evidence)、第55條規定證人(witness)、第57條規定法庭規費(court  fees)，第62條規定禁制令(injunction)、第63條規定沒收(forfeiture)、第64、65、66條規定侵權損害(damage)、損害種類、及請求權基礎年限。第71條定暫時狀態的處份(preliminary injunctions)，第72條規定搜索財物(inspecting)、第73條規定凍結財物(freezing)、第74條規定暫時查封財產、第75條規定其它證據保全程序。

第五部分是救濟程序，共計3章(第76條至第84條)。對於歐洲專利法院第一審法院(The Court of First instance)之裁判、除法律別有規定外，得上訴或抗告於上訴法院(The Court of Appeal)。第76條規定上訴(Appeal)、第82條規定再審(review)。第六部分(第85條至第99條)是過渡期間規定，說明7年過渡期間，各會員國法院司法管轄權與歐洲專利法庭司法管轄權並行，除專利訴訟屬歐洲專利法庭第一審外，其餘商標、公平競爭、營業秘秘等爭訟屬各會員國國內法院管轄。
四、歐洲專利法院草案(a Patent Court for Europe)

歐洲專利法院草案係依據歐洲專利訴訟協定草案(EPLP)第3條規定設立一個新的國際性組織，即歐洲專利司法組織（European Patent Judiciary、EPJ）：包含專屬歐洲專利法院及行政委員會來處理歐洲專利局核准專利後續之專利無效和侵權訴訟案件。歐洲專利法院草案分5章共計41條規定。第一章規定法官(judges)相關事項、第二章規定為書記官長(registrar)相關事項、第3章規定歐洲專利法院(European patent court)相關事項、第4章規定訴訟程序相關事項、第5章規定過渡期間相關事項。以下為歐洲專利法院草案組織圖。

	 上訴法庭 (court of appeal)
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註冊處分部(sub)
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	 中央委員會(central division)
	

	  區域性委員會     

(regional division)
	區域性委員會  
	


歐洲專利法院草案組織圖

歐洲專利法院草案第2條規定法官之任用資格如下：歐洲專利法院法官應精通官方語言(英、法、德)之一，除具備曾從事專利法業務經驗豐富者外應就具有下列資格之一者任用之︰
(一)曾任歐洲專利公約(EPC)締約國法官者。
(二)曾任歐洲專利局上訴委員會委員或EPC締約國專利局上訴委員會委員。
(三)其它具(一)、(二)相當資格者。

歐洲專利法院草案第3、4條規定，法官分為具法律背景法官及具技術背景法官兩類，由行政委員會任命，任期6年並可連任。第9條規定陪習法官(assessor)，由締約國提名經行政委員會任命任期6年，參與合議審判程序但不具合議投票權。

   歐洲專利法院草案第一審法院規定於第19條至26條，上訴法院規定於第27條。第19、20、21條規定歐洲專利法院可依EPLP各會員國申請設立區域性委員會(Regional Division)於各會員國內(即相當歐洲專利法院分處)，由各會員國提供法庭，來處理第一審訴訟。區域性委員會至少兩名具法律背景法官(符合歐洲專利法院草案第2條法官任用資格規定)，任期6年，如該會員國法院或區域性委員會連續3年，每年處理第一審訴訟案件超過100件，則於該會員國最多可擴充至3個區域性委員會。

第26、27條規定第一審法院及上訴法院各法庭組成(composition of panels)：第一審級之審判法庭由奇數名法官組成，至少1名技術背景法官及2名法律背景法官，法律法官至少來自於兩種不同國籍，庭長必須由法律背景法官擔任。上訴法院審判法庭亦為法律背景法官及技術背景法官所組成。

第32條規定訴訟程序語言，依倫敦協議規定訴訟語言原則為EPO官方語言(DE、EN、FR)。各會員國內區域性委員會一審訴訟程序語言亦可採各會員國所指定之官方語言；於歐洲專利法院第一審訴訟程序語言可為歐洲專利申請件語言；上訴法院訴訟程序語言採一審訴訟語言；兩造合議並經法庭核准，可採兩造合議任一語言為訴訟程序語言。

五、我國專利法院草案(2)
我國未來智慧財產法院職掌之審判事務，包括與智慧產權有關之民事訴訟事件(限於專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法中所保護之智慧財產權益所生之民事訴訟事件及與本案有關之保全證據、保全程序等均包括在內)、刑事訴訟案件(管轄不服地方法院依通常、簡式或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告之案件)及行政訴訟事件(包括因專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法、公平交易法中關於智慧財產權之申請、撤銷或廢止程序、不公平競爭及其他公法上爭議所生之行政訴訟事件，以及強制執行事件)。

智慧財產法院審判案件，民事第一審訴訟程序及行政訴訟簡易程序，以法官一人獨任行之；民事、刑事第二審上訴、抗告程序及行政訴訟通常程序，以法官三人合議行之。司法院因業務需要，得調地方法院及其分院試署法官或候補法官至智慧財產法院辦事，協助法官辦理案件程序之進行、爭點之整理、資料之蒐集、分析及裁判書之草擬等事項。
智慧財產案件審理法草案第16條規定「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利」。其立法意旨說明一敘明…次按智慧財產權原屬私權，其權利有效性之爭點，自係私權之爭執，由民事法院於民事訴訟程序中予以判斷，在理論上即無不當。尤以智慧財產法院之民事法官，已具備判斷智慧財產權有效性之專業能力，則就其終結訴訟所必須認定之權利有效性爭點，自無另行等待行政爭訟結果之必要…。說明二敘明…按我國法院對於行政權之行使，僅得為適法性之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使…惟為貫徹本條第1項容許民事法院於訴訟中就權利有效性之爭執，一併判斷之立法目的，爰於第二項明定民事法院於認定智慧財產權確有應予撤銷或廢止之原因時，縱認智慧財產權人之權利尚未經智慧財產專責機關予以撤銷或廢止，就該訴訟仍不得對他造主張權利，法院即得據以駁回權利人之訴，或為權利侵害所生請求權不存在之確認判決。該判決就權利有效性之判斷，僅於該訴訟發生拘束力，智慧財產權人對於其他第三人之權利行使，仍非該訴訟之判決效力所及
第17條規定「法院為判斷當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟」。其立法意旨說明二「智慧財產專責機關參加訴訟，既僅就權利有效性之爭點得為攻擊或防禦，則如其參加訴訟後，該爭點嗣已無爭執，智慧財產專責機關自無繼續參加訴訟之必要」。

2參智慧財產法院組織法草案   
6、 心得與建議

    我國專利訴訟之挑戰
我國未來智慧財產專業法院所審理之案件類型包括：智慧財產民事第一審及第二審事件、智慧財產刑事第二審案件及智慧財產行政訴訟事件。按歐洲專利組織各締約國專利法院(除德國採公、私法二元制外)，皆同時處理經專利局核准專利後續之專利無效和侵權訴訟事件，且歐洲專利訴訟協定草案(EPLP)所成立之歐洲專利法院，亦規劃同時處理歐洲專利局核准專利後續之專利無效和侵權訴訟事件。
我國現行專利無效審查(即舉發審查)係歸屬於經濟部智慧財產局審查，與上述歐洲專利組織各締約國皆不相同。經濟部智慧財產局(係第3級行政機關)，依我國行政訴訟法第4、5條(訴願前置)規定，訴願法第4條第8款(訴願管轄)規定，智慧財產局受理舉發案申請及完成舉發審定後、尚須經訴願審議委員會決定方繫屬於智慧財產專業法院，況日費時。故有專家主張依行政程序法第109條規定，經聽證程序做成行政處分，其行政救計濟程序，免除訴願及其先行程序(此為訴願前置例外)，惟涉及人民有訴願權利保障(憲法第16條規定)、相關配套法律修正、及智慧財產局現行組織變革，係值得重視。

智慧財產專業法院規劃為提升審理的效率，民事侵權一審法官，就其終結訴訟所必須認定之權利有效性爭點，自無另行等待行政爭訟結果之必要。惟民事侵權事件常伴隨專利舉發事件，舉發專利權人為避免被審定為舉發成立，常會更正其申請專利範圍，法院民事侵權事件一併審查系爭專利權更正，專利權更正否准直接由智慧財產法庭技術審查官協助法官判斷以取代智慧局審查人員判斷，是否可行？請相關單位重視。

我國現行專利制度係一專利權客體，既可能涉及專利無效(行政權)，又能成為侵害專利權的民事訴訟(司法權)，今以歐洲專利訴訟制度以供參考，我國未來智慧財產專業法院是否會傾向歐洲制度(專利法庭同時受理專利商標局核准專利後續之專利無效和侵權訴訟事件)，即無效審查由智慧財產局改為智慧財產專業法院管轄，是否可行？請相關單位重視。 
智慧財產局須投入更多人力，以被告身分出庭參與行政訴訟事件、以參加人分參與民事侵權訴訟事件，支援法院技術審查官，而該局現有審查人力資源是否足堪負荷，請相關單位重視。

柒、歐洲電腦軟體相關發明挑戰

一、立法歷史過程
歐洲電腦軟體相關發明指令(computer-implemented，CII Directive)，

其立法大事記如下：

(一)、2002年2月歐盟執委員會於提出歐洲電腦軟體相關發明指令，其目的在調和歐洲各國有關電腦軟體相關發明見解。

(二)、2003年9月歐洲議會於對歐洲電腦軟體相關發明指令進行第一輪投票並建議修正該指令。

(三)、2004年5月歐盟理事會部長級會議通過拒絕歐洲議會所提指令修正。

(四)、2004年11月波蘭發表聲明，指該指令會引入美國電腦軟體相關發明專利制度進入歐洲，表示不再支援2004年5月部長級會議的決議。波蘭的聲明導致2004年5月的表決結果發生改變，最終該提案未被納入歐盟執委員會於2004年11月的會議議程，原定2004年12月提交歐洲議會審議的計劃也因此擱置。

(五)、2005年2月歐洲議會法務委員會要求將該指令重新送回歐洲議會以進行一讀程序。

(六)、2005年3月歐盟執委員會主席(Manuel Barroso)拒絕歐洲議會要求。
(七)、歐盟理事會部長級會議通過了新指令，並於6月完成翻譯工作。

(八)、2005年6月歐洲議會法務委員會排入該指令進入歐洲議會的二讀程序。

(九)、2005年7月6日歐洲議會以648票對14票否決歐洲電腦軟體相關發明指令。

歐洲電腦軟體相關發明指令(CII Directive)自被提案後即各方激烈爭議不斷，一照主張反對承受美國電腦軟體相關發明專利制度，一照主張應澄清調和電腦軟體相關發明實務見解，在歐洲議會否決該指令後，爭議兩造皆主張獲得勝利，歐洲的創新力及競爭力將受到保護，歐洲專利公約各締約國專利局已無義務接受歐洲專利局有爭議的實務見解。歐洲各國中小型公司將免於遍地的專利雷區而陷入侵權訴訟困境，甚至因無法支付昂貴的專利權授權費而被迫退出歐洲共同體市場，形成大公司(如Microsoft、IBM)獨霸歐洲市場局面，繼而影響歐洲的創新，這對歐洲長遠競爭力是嚴重的傷害。間接避免在歐洲造成一股電腦軟體相關發明申請旋風，導致專利審查工作量劇增，造成無意義的審查及引發無謂的民事侵權事件。

二、歐洲與我國之比較 
在以往有關單純電腦軟體發明幾乎是無法准予專利，因此大多以著作權方式來加以保護，然而著作權僅保護理念(idea)之表達形式，而不及於理念之功能，且無法如專利權般保護範圍更廣。根據歐洲專利條約第52條(2)(3)規定，電腦程式本身非屬專利適格標的，但歷經1999年2月4日T0935/97 IBM「Method and system in a data processing system windowing environment for displaying previously obscured information」案及1998年7月1日T1173/97 IBM「Asynchronous resynchronization of a commit procedure」案後，歐洲專利局實務見解已轉變為只要該發明具有技術特徵(a technical character)，電腦軟體相關發明和商業方法則視為專利適格標的。

在歐洲議會否決歐洲電腦軟體相關發明指令(CII Directive)指令後，於研討會中，歐洲專利局法務長(Mr. Ingwer Koch )亦說明歐洲專利局將會更審慎於電腦軟體相關發明及商業方法的審查。商業方法是否為適格之專利標的，於本次研討會中各國學員亦有廣汎的交換意見。

我國專利法第21條規定: 發明，指利用自然法則之技術思想之創作。依發明之定義，申請專利之發明必須是利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作；即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。有關電腦軟體相關發明之適格之專利請求標的仍須符合專利法第21條規定。我國實務上認為下列三項係不具技術思想：

(一)僅單純使用電腦處理
若未直接或間接地記載如何利用（how to use）電腦硬體資源進行處理之具體事項者屬之。
(二)僅單純記錄電腦程式或資料於儲存媒體中
由於電腦程式或資料結構本身係為一無形之物，必須附載於儲存媒體之中，否則非屬發明之類型。然而如果僅單純將電腦程式或資料記錄於儲存媒體中，而無任何實施具體之效果，亦非屬發明之類型。例如記錄於載體（如紙張、磁片、光碟等）上之資訊，其特徵在於所載之文字（literary works）、音樂（music）、資料（data）等。至於若該媒體中之電腦程式或資料，經機械讀入電腦，而與電腦所進行之處理具有功能上或結構上之交互關連時，則須進一步審查其施行之實質功能或應用，是否屬發明之類型。
(三)商業方法本身
由於商業方法（business methods）本身非屬「技術思想」之創作，不符合發明之定義，例如：商業經營方法、商業競爭策略、及金融保險商品交易方法三者本身皆不符合發明之定義。
將硬體資源應用於商業方法，其技術手段之本質並不在於商業方法本身，而是利用硬體資源的實施以達到某種商業目的或功能之方法，係屬利用自然法則之技術思想之創作。商業方法的審查判斷，係審查該發明所欲解決問題的技術手段為範圍，即審查該發明直接或間接藉助電腦、網路的實施以達到某種商業目的或功能之方法。

三、心得與建議

    我國電腦軟體相關發明之挑戰
歐盟與美、日相比，在軟體專利立法進度明顯處於落後位置，歐洲資訊工業競爭力顯不如美日兩國。美日兩國率先採用軟體專利方法保護軟體發展者的利益，專利被視為發展經濟的基礎，藉知識經濟力量來提升競爭力，吸引全球大型軟體公司對美日兩國市場的投資。

有競爭力始有進步動力，有利益衝突即有訴訟事件。當前大量商業方法申請案如潮水般湧來，侵權爭訟事件亦如影隨形，在歐洲議會決定不追隨美國而否決電腦軟體相關發明指令(CII Directive)後，我國未來電腦軟體專利應開放至何程度？對電腦軟體相關發明專利政策上該何去何從？此皆值得重視。
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圖二：英國法院組織架構，實心箭頭表示訴訟可以開始的地方





圖一 德國聯邦專利法庭與法院的關係
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圖三：已見於市場上的一般鉗子





 圖四 發明案之鉗子主要代表圖





圖五 先前技術所揭示的鉗子A





圖六 先前技術所揭示的鉗子B








圖七 可能侵權物之代表圖
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�申請人如要申請新型案亦可到各國個別進行申請。


� 發證係指在EPO公報中所記載的發證日期。


� 如記載不清楚已達未充分揭露的程度可由Art 56或83 EPC提起異議。


� 僅能至該國進行專利無效訴訟


� 技術上訴委員會通常有3位委員 (2位具技術資格，1位具法務資格)，在特別的情況下可增到5位委員。


�當事人進行主義 adversary system (係指訴訟程序之開啟、進行以及證據之如何調查, 均委由當事人主導, 以當事人的意思為中心, 亦稱為當事人原則)


� 參考Protocol on the interpretation of Article 69 EPC。


� 原文如下


1. Does the variant have a material effect upon the way the inventions works? If yes, the variant is outside the claim. If no –


2. Would this (i.e. that the variant had no material effect) have been obvious at the date of publication of the patent to a reader skilled in the art? If no, the variant is outside the claim. If yes –


3. Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention? If yes, the variant is outside the claim.





� 在該技術領域之人所能易於思及的資訊或工具。


� 參考EP 0218760 B1專利 


� 該問題與申請專利範圍之用語是否已經完全表達且限定了必要技術特徵有關，如果申請專利範圍完全限定，無可擴張的可能時，則不同之處就會在申請專利範圍之外。如果用語的表達對熟習該項技術者而言尚有其他的方式的可能，在解釋時就會落入可擴大的申請專利範圍之中，造成侵權的結果。


� 許士宦，「第三審上訴理由(上)」，月旦法學雜誌第54期，頁39-61，2004年1月。


�駱永家，「民事訴訟法」，頁129-130，1997年10月。


� Article L.615-5 of the French Intellectual Property Code
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