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第一章 計畫概要與研修行程

第一節 計畫緣起及背景

因應高科技專利侵權爭訟層出不窮，專利保護已成為知識經濟時代產業界之命脈。我國即將成立智慧財產專業法院，其中有關專利侵權爭訟及專利無效之行政訴訟可謂專業法院之核心部分，而智慧財產局主管之舉發審查(即專利無效)制度亦將由現行之書面審理改成言詞合議審理。

專利無效在我國為專利舉發，係由智慧財產局審理，專利侵權爭訟則由法院審理，這兩類專利爭訟均涉及工程技術與法律結合的複雜問題。過去專利侵權訴訟之學理與實務多習自美國，但(1)美國為判例法國家，(2)美國採專利侵權與無效在單一法院審理，這兩項基本法律體系與我國迥異；我國為(1)成文法國家，(2)專利侵權與無效分離，採普通法院與行政法院司法二元制。又我國有關專利訴訟之各種實體法與程序法均繼受自歐陸，因此，自歐陸學習專利侵權及無效之實務方能契合我國法制。

德國因產業發達甚早，配合產業之專利訴訟實務亦累積多年之發展與實務經驗，並成立專利法院審理專利無效事件。歐洲專利局即是以德國為核心而成立，故德國為歐陸法系中最值得我國學習之國家。

第二節 研習機構介紹

本計畫擬在學術研究機構、專利律師事務所研習，並將參訪法院及歐洲專利局等官方機構。

慕尼黑是歐洲及德國專利重鎮，與專利有關之政府機關、研究機構及法院均位於此。官方機構有德國專利局，以及由31個會員國組成之歐洲專利局(European Patent Office)；法院則有德國專利法院、管轄專利訴訟一審之德國聯邦地方法院；研究機構有專門研究專利等相關智慧財產之馬普協會智慧財產研究所、慕尼黑智慧財產法律中心(Munich Intellectual Property Law Center，簡稱MIPLC)。因而本市集聚了最多的專利事務所，以及官方、學界及民間之專利界人士。

德國專利實務強調實務訓練，在專利局工作之審查人員必須經過3年以上之實務訓練方能取得獨立審查專利申請案之資格。專利律師則必須在專利事務所經過2年以上之實務訓練方能參加專利律師考試，通過考試後才能取得專利律師資格。本計畫將在專利律師事務所就計畫主題學習，事務所指導人員John Liu為在德國執業之華裔專利律師，有豐富之實務界經驗。事務所將就研習主題安排實務課程。

馬普協會智慧財產研究所是世界知名之智慧財產權專業研究所，該機構性質類似我國中央研究院，研究所內有豐富之研究資源及收藏歐洲最多之有關智慧財產權相關資料，每年均吸引世界各國之學者、專家前來做中、長期之研究。中國大陸知識產權局亦曾派遣資深審查人員前來做為期六個月之研究，研究成果已帶動大陸知識產權局之快速進步，例如知名資深審查官尹新天，在該研究所研究後，將研究成果整理成之著作，讓大陸專利業務及實務顯著提升。本次研習由駐慕尼黑辦事處商務組之協助，已獲該研究所同意在7月11日至8月31日期間，可在該研究所研究員指導下進行研究，並自由運用該所之研究資源。

歐洲專利局位於慕尼黑，係依歐洲專利公約（European Patent Convention）設立，有31個會員國及5個延伸國。向歐洲專利局申請專利，可透過一次申請，指定所欲保護之國家，免除一一向各國申請專利之不便。歐洲專利局近十年來快速成長，各成員國專利局則相對萎縮，我國近年來專利制度及實務亦有許多參考歐洲專利之處。本次研習將在事務所學習期間下，參訪歐洲專利局。

德國聯邦專利法院(Bundespatentgericht)位於慕尼黑，是管轄德國專利無效訴訟之專業法院，本次研習將在駐慕尼黑辦事處之協助下，參訪德國聯邦專利法院。我國智慧財產局審理專利無效之程序已正準備修法改成準司法之合議言詞審理制度，德國聯邦專利法院之專利無效審理程序，包括法規面及實務面之運作，均為本次研修計畫之核心內容。 

德國聯邦最高法院位於德國卡爾斯魯艾(Karlsruhe)，是德國專利無效及侵權訴訟之終審法院，本次研習將在駐慕尼黑辦事處商務組之協助下，參訪德國聯邦最高法院。

第三節 預定及實際研習行程

本計畫預定研習行程如表一，實際研習行程如表二。預定研習之專利律師事務所及馬普協會均已按預定行程研習；預定訪問之機構中，歐洲專利局柏林辦公室、德國聯邦最高法院、德國專利法院均順利參訪，但實際訪問日期因受訪機構所能接受之日期而略有調整，只有德國慕尼黑地方法院未能順利參訪，但參訪了一家規模頗大，在專利無效及侵權有豐富經驗之專利律師事務所。

第四節 出國報告內容

本出國報告就所研修之主題，整理為六章：第一章為計畫概要與研修行程；第二章為德國專利法院有關專利無效與不服專利局核駁之上訴事件審理；第三章為德國專利侵害訴訟與專利無效程序之關係；第四章為歐洲專利侵權及無效訴訟之調和化進展；第五章為參訪機構之訪談記要；第六章為心得與建議事項。

經濟部95年度台德技術合作訓練計畫出國人員預定行程表

(出國前)
TENTATIVE ITINERARY

出國人員中文姓名：　劉國讚　　　　　　
英文姓名：LIU, KUO-TSAN

服務機關（中英文並列）：



中文名稱：
經濟部智慧財產局






    英文名稱： Intellectual Property Office, MOEA

出國項目類別及名稱（中英文並列）：



中文名稱：
德國專利無效與侵權訴訟實務研究





　　英文名稱：　A Study of Patent Invalidation and Patent Litigation in Germany
預定出國期間：95年7月11日至95年9月2日

預定行程表如下（中英文並列）:

	訓練進修日期及時間
(Visiting Time)
	訓練進修

地點(Location)
	擬訓練進修機構

及訪談對象
(Institutions & Persons to be visited)
	訓練進修目的及討論主題
（Topics for Discussion）

	7/11-7/12

2006
	Taipei-Munich

台北-慕尼黑
	往程
	

	7/13-7/26


	Munich

慕尼黑


	Patentanwalt HC Liu

專利律師事務所

Mr. John Liu

Patent Attorny

Englschalkingerstr. 156   81927 Munich, Germany

Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law

馬普協會智慧財產研究所

Mr. Peter Weber

Head of the Library

Marstallplatz 1, D-80539, Munich, Germany
	1. Patent invalidation procedure in Germany.

德國專利無效程序。

2. Patent invalidation procedure in Europe.

歐洲專利無效程序。

3. Case study of Federal Patent Court.

德國聯邦專利法院專利無效訴訟之個案分析。



	7/27-7/28


	Munich

慕尼黑
	Federal Patent Court

德國聯邦專利法院

(慕尼黑辦事處商務組安排中)
	1. An overview of Federal Patent Court.

聯邦專利法院概況。

2. Attending a hearing in a case.

參與個案開庭之旁聽。



	7/29-8/3


	Munich

慕尼黑


	Patentanwalt HC Liu

專利律師事務所

Mr. John Liu

Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law

馬普協會智慧財產研究所

Mr. Peter Weber
	1. Patent litigation procedure in Germany.

德國專利訴訟程序

2. Patent enforcement in Germany.

德國專利權之行使與侵權

3. Case study of District Court.

德國聯邦地院專利法院專利訴訟之個案分析。



	8/4


	Munich

慕尼黑
	Federal District Court

德國聯邦地院

(專利事務所安排中)
	1. An overview of District Court.

聯邦專利法院概況。

2. Attending a hearing in a case.

參與個案開庭之旁聽。



	8/5-8/9


	Munich

慕尼黑


	Patentanwalt HC Liu

專利律師事務所

Mr. John Liu

Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law

馬普協會智慧財產研究所

Mr. Peter Weber


	1. Patent opposition procedure and examination in EPO.

歐洲專利局之異議程序和審查。

2. An appeal procedure and examination of Boards of Appeal in EPO.

歐洲專利局之訴願程序和審查。

3. Case study of opposition procedure in EPO.

歐洲專利局異議程序之個案分析。



	8/10-8/11


	Berlin

柏林
	Sub-office in Berlin, European Patent Office

歐洲專利局柏林辦公室

Gitschiner Str. 103,D-10969 Berlin
(駐德國代表處經濟組安排中)
	A study of patent examination and opposition in EPO.

歐洲專利局之專利審查與異議實務研討。



	8/12-8/20


	Munich

慕尼黑
	Patentanwalt HC Liu

專利律師事務所

Mr. John Liu

Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law

馬普協會智慧財產研究所

Mr. Peter Weber
	1. Appeal procedure of Patent invalidation and litigation in Federal Supreme Court.

德國專利無效及侵權之上訴審程序

2. Case study of Federal Supreme Court.

 聯邦最高法院之實務個案研究

	8/21-8/22


	Karlsruhe

卡斯魯
	Federal Supreme Court

聯邦最高法院

(慕尼黑辦事處商務組安排中)
	1. An overview of Federal Supreme Court.

聯邦最高法院概況。

2. Attending a hearing in a case.

參與個案開庭之旁聽。



	8/23-8/31


	Munich

慕尼黑
	Patentanwalt HC Liu

專利律師事務所

Mr. John Liu

Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law

馬普協會智慧財產研究所

Mr. Peter Weber


	1. Patent enforcement in Europe.

歐洲專利權之行使。

2. An overview of Community patent in EU.

歐盟專利之概況。



	9/1-9/2

2006
	Munich-Taipei

慕尼黑-台北
	返程
	


經濟部95年度台德技術合作訓練計畫出國人員實際行程表
TENTATIVE ITINERARY

出國人員中文姓名：　劉國讚　　　　　　
英文姓名：LIU, KUO-TSAN

服務機關（中英文並列）：



中文名稱：
經濟部智慧財產局






    英文名稱： Intellectual Property Office, MOEA

出國項目類別及名稱（中英文並列）：



中文名稱：
德國專利無效與侵權訴訟實務研究





　　英文名稱：　A Study of Patent Invalidation and Patent Litigation in Germany
預定出國期間：95年7月11日至95年9月2日

預定行程表如下（中英文並列）:

	訓練進修日期及時間
(Visiting Time)
	訓練進修

地點(Location)
	擬訓練進修機構

及訪談對象
(Institutions & Persons to be visited)
	訓練進修目的及討論主題
（Topics for Discussion）

	7/11-7/12

2006
	Taipei-Munich

台北-慕尼黑
	往程
	

	7/13-7/26


	Munich

慕尼黑


	Patentanwalt HC Liu

專利律師事務所

Mr. John Liu

Patent Attorny

Englschalkingerstr. 156   81927 Munich, Germany

Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law

馬普協會智慧財產研究所

Mr. Peter Weber

Dr. Peter Ganea

Head of Unit

Marstallplatz 1, D-80539, Munich, Germany
	Patent invalidation procedure in Germany.

德國專利無效程序。

Patent invalidation procedure in Europe.

歐洲專利無效程序。

Case study of Federal Patent Court.

德國聯邦專利法院專利無效訴訟之個案分析。



	8/4


	Munich

慕尼黑
	Eisenführ, Speiser & Partner
專利律師事務所
Arnulfstrasse 25, D-80335, München 
	In practice of the Federal Patent Court.

德國聯邦專利法院專利無效訴訟之實務。



	8/5-8/9


	Munich

慕尼黑


	Patentanwalt HC Liu

專利律師事務所

Mr. John Liu

Patent Attorny

Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law

馬普協會智慧財產研究所

Mr. Peter Weber

Dr. Peter Ganea
	Patent opposition procedure and examination in EPO.

歐洲專利局之異議程序和審查。

Patent enforcement in Europe.

歐洲專利權之行使。

An overview of Community patent in EU.

歐盟專利之概況。



	8/10-8/12


	Berlin

柏林
	Sub-office in Berlin, European Patent Office

Gitschiner Str. 103,D-10969 Berlin
歐洲專利局柏林辦公室
Mr. André Roussel,
Directorate 1.5.27, Computers


	A study of patent examination and opposition in EPO.

歐洲專利局之專利審查與異議實務研討。

A visit with the director of examining department.

訪問審查部門主管。

	8/13-8/16


	Munich

慕尼黑


	Patentanwalt HC Liu

專利律師事務所

Mr. John Liu

Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law

馬普協會智慧財產研究所

Mr. Peter Weber

Dr. Peter Ganea
	Patent application and appeal procedure in Germany.

德國專利申請及救濟程序。

Case study of Federal Patent Court.

德國聯邦專利法院專利上訴之個案分析。



	8/17


	Munich

慕尼黑
	Federal Patent Court

德國聯邦專利法院

Mr. Bernd Tödte
Vice-President

Mr. Herr van Raden
Judge
	An overview of Federal Patent Court.

聯邦專利法院概況。

A visit with the vice president and a judge.

訪問副院長及專利庭法官。



	8/18


	Munich

慕尼黑
	Patentanwalt HC Liu

專利律師事務所

Mr. John Liu

Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law

馬普協會智慧財產研究所

Mr. Peter Weber

Dr. Peter Ganea
	Appeal procedure of Patent invalidation and litigation in Federal Supreme Court.

德國專利無效及侵權之上訴審程序

Case study of Federal Supreme Court.

 聯邦最高法院之實務個案研究

	8/19-8/21


	Karlsruhe

卡斯魯
	Federal Supreme Court

Herrenstrasse 45a, 76133,Karlsruhe

聯邦最高法院

Dr. Klaus-Jürgen Melullis


	An overview of Federal Supreme Court.

聯邦最高法院概況。

A visit with Dr. Klaus-Jürgen Melullis
訪問第10民事庭庭長。

	8/22-8/31


	Munich

慕尼黑
	Patentanwalt HC Liu

專利律師事務所

Mr. John Liu

Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law

馬普協會智慧財產研究所

Mr. Peter Weber

Dr. Peter Ganea
	Patent litigation procedure in Germany.

德國專利訴訟程序

A Study of the relationship between patent enforcement and invalidation in Germany.

德國專利權之行使與無效之關係



	9/1-9/2

2006
	Munich-Taipei

慕尼黑-台北
	返程
	


實際行程與預定行程差異說明：

1. 預定研習機構中之專利律師事務所及馬普協會均已按預定行程研習。

2. 預定訪問之機構中，歐洲專利局柏林辦公室、德國聯邦最高法院、德國專利法院均順利參訪，但實際訪問日期因受訪機構所能接受之日期而略有調整。

3. 德國慕尼黑地方法院未能順利參訪，但另外安排參訪一家德國規模第三大之專利律師事務所。

第二章 德國專利法院有關專利無效

與不服專利局核駁之上訴事件審理

第一節 德國聯邦專利法院之組織

一、德國聯邦專利法院之成立

(一)1961年之前

德國聯邦專利法院(以下簡稱專利法院)是在1961年成立，位在慕尼黑(München)，相對於其他聯邦法院而言成立歷史是較短的。

就專利實體審查事件的審判權而言，專利法院主要負責專利無效事件之審判、以及對於德國專利局之專利申請案核駁審定不服之起訴
。對於這兩類事件，是在專利法院無效庭(Nichtigkeitssenat)中的無效程序(Nichtigkeitsverfahren)，以及上訴庭(Beschwerdesenat)的上訴程序
(Beschwerdeverfahren)。

1961年聯邦專利法院成立前，現在聯邦專利法院之無效部和上訴部，是專利局中的無效部門（處、組、室、科）(Nichtigkeitsabteilung)和上訴部門(Beschwerdeabteilung)。任一者都是有司法性質的機關，也是專利局內部的行政機關。

有關專利無效程序，專利局無效部門之決定，能向聯邦普通最高法院上訴。德國最初1881年專利法，第10條有專利無效的實體規定，專利局為了專利無效宣告及撤銷之決定而設立特別部門。對於專利局決定不服者，可向帝國高等商事法院(Reichsoberhandelsgericht)上訴。此種上訴並非相當我國向行政法院所提之撤銷訴訟，而是立法者讓專利局之無效程序作為帝國高等商事法院(後來改為帝國法院Reichsgericht，二戰後改為聯邦普通最高法院)的前審位置。此種構造，專利法院創設前一直維持，甚至在法院創立後，專利無效程序亦無很大變化。

而對於專利核駁審定，可向專利局之上訴部門上訴，對於上訴部門之決定，卻在法律明文上未開放其向法院請求救濟之途徑。此種法狀況，在二戰前一直持續。

若將專利局與法院之審級合併計算，不論是專利無效或專利申請案之實體審查，在1961年前之德國，都只存在兩個審級。

當時專利局之審議體，與專利無效程序有關之1877年法，與上訴程序有關之1891年法，是由法律專家及技術專家組成之合議體。專利局當初是帝國內務部管轄下，1917年移轉給帝國司法部，審議體在1936年法下稱為上訴庭及無效庭。

(二)成立背景

如上所述，德國專利局中專利無效程序，可向行使普通裁判權的聯邦普通最高法院上訴。而專利申請案之實體審查，專利局上訴部門對核駁審定之上訴程序的最終審，封閉了對法院起訴的管道。戰後依德國憲法(1949年基本法)第19條第4項「任何人因公權力侵害其權利時，都可(向法院)起訴」之規定，沒有救濟管道的制度即成為問題。

到了1957年2月27日，慕尼黑行政法院在有關專利程序費用之專利局上訴部門決定之行政事件，判決指出：當事人不服時可向行政法院起訴。

聯邦對此判決不服，而向行政裁判權之聯邦行政最高法院上訴，上訴理由主張：專利法賦予專利之民法性格，不應被認為是行政法院裁判權的對象。專利的授予，只是私法領域中權利之明確性和安定性，實體上來看，不能視為公法事件。這是民事私法中行為，屬於作為非行政裁判權的司法權(含有民事裁判權的普通裁判權)。而且，專利局之上訴部門進行裁判，由其程序的形式可看出，也保障合議體的獨立性。對於第一審之審定，有完全程序保障，因為第一審之業務也有司法作用，第一審和第二審沒有權力分立之必要。

聯邦行政最高法院於1959年6月13日判決，判旨稱：「從專利局組織來看，因為不能將全體上訴部門視為法院，上訴部門之決定是行政機關之行政行為，行政法院可將其撤銷。」

判決理由指出：

憲法規範，透過法院來保障對市民之保護。德國專利局如果是基本法上所稱之法院，則專利局之決定，民事法院、行政法院均不能將其撤銷。因此，德國專利局全體，是否基本法92條之意義上的法院，上訴部門是否視為法院則成為關鍵點。

立法、執行權、法院之機關，原則不能負擔本質上屬於其他公權力的任務。因基本法92條將裁判權給予有排他之法官，其他兩權力僅管有裁判之任務，也不能稱為是憲法上之法官。德國專利局從本質上看是行政機關，其任務範圍之一部是不能視為法院的。

在此，機關組織和程序構成具決定性。從作為德國專利局的機關構造，上訴部門不是基本法上意義的法院。依聯邦憲法法院之判例，法院必須是從執行機關分離的獨立機關。因為只有如此，才能實現對國家無利害關係的第三者的裁判。審查部門、專利局之上訴部門不存在此種分離。德國專利局之兩審級緊密關聯，構築了德國專利局的統一性。

縱然是有關德國專利局(全體)，縱然是有關上訴部門，都不是法院，此見解與基本法第九章中有關聯邦裁判權之組織規定相符。依基本法第92條，聯邦容許行使基本法明定只給聯邦法院的裁判權，這件事是明確的。容許設置個別聯邦法院的規定揭示於基本法96條，並未揭示有德國專利局。

判決指出專利局上訴部門是行政機關，其決定是行政處分，對於專利局上訴部門之決定，是為通常行政訴訟，必須確保其地方行政法院、高等行政法院、聯邦最高行政法院三審之行政裁判。這個判決讓對專利局上訴部門之決定不服者，可向行政法院起訴，產生以下可能之問題：(1)專利無效程序之上訴和專利權侵害訴訟之終審的聯邦普通法院，和擔任上訴部撤銷訴訟的聯邦行政法院，讓專利無效和侵權訴訟分屬兩個最高法院，有見解不統一之虞。(2)以前二審終結的專利申請案審查，將繼續行政法院之撤銷訴訟而延遲。(3)專利事件的專業性，將讓伴隨事務處理量急增的行政法院負擔明顯增加。

(三)專利法院創設

因此，為保障國民的行政訴訟裁判權，為了避免前述問題，因而創設聯邦專利法院
。這是將以前的專利局上訴部門及無效部門從專利局分離，成為組織獨立的聯邦專利法院，其上級審是聯邦普通最高法院，依基本法和專利法修正而成。此方法之採用不違反基本法20條2項的權力分立原則。

因而在慕尼黑成立獨立的聯邦法院，法院是在聯邦司法部(Federal Minister of Justice)權限下。

二、專利法院之功能

(一)專利法院管轄事件

專利法院設聽取專利上訴之上訴部門，以及審理專利無效及強制授權的無效部門。(德專§66Ⅰ)

專利法院不只管轄專利事件之上訴，也管轄其他的工業財產權事件的上訴。包括有：對於專利審查員之專利實體審查審定不服；對於德國專利局就商標、新型專利、半導體晶片保護和工業設計部門之決定不服；對聯邦辦公室就植物品種(Plant Varieties)決定不服。

在非上訴的事件上，管轄對於專利無效宣告或專利之撤銷，以及強制授權(compulsory licenses)。

對於歐洲專利公約，專利法院並無新增功能，對於指定德國的歐洲專利也可宣告無效。

(二)專利侵權事件

需注意的是，專利法院並不管轄專利侵權事件，專利法院和專利局只決定工業所有權的授與予和核駁。專利法院可宣告工業所有權無效，但工業所有權之侵權由其他民事法院審判
，民事法院審理專利侵權訴訟並未被授權可以審理專利無效性問題。但被告常常會提出專利無效以為防禦，為達此目的，需要向聯邦專利法院請求無效宣告。

三、專利法院組織與成員

(一)專利法院成員

專利法院依其功能，位階相當於上訴法院，其規模是聯邦法院中較大的。專利法院設聽取上訴之上訴庭，以及決定無效宣告請求，撤銷專利和授與強制實施的無效庭(德專§66)。

專利法院是德國法院系統中唯一有技術專家(technicians)當法官的法院，他們是自然科學或工程的專業法官。技術法官的待遇和一般其他法院的法官相同。在2006年1月共有118名法官，其中有57名為技術法官
。

技術法官(technically qualified member)必須是一種科技的專家(德專§65Ⅱ)。必須在德國大學完成自然科學或技術，他必須通過最終之邦或學院考試，至少有五年實務經驗且必須取得需要的法律知識(特別是專利法) (德專§26Ⅱ)。事實上，技術法官都由德國專利局的審查人員進用。法律資格委員必須是依德國法的律師，亦即，他們必須完成專業法官的研讀和訓練。而且，他們要先完成多年的實務專業訓練，這些訓練可在法院或德國專利局取得。

德國總統任命法官(德專§65Ⅲ)，然而他將權力授予司法部(Federal Minister of Justice)。

和所有法官相同，專利法院法官是獨立的且依法審判不受任何干涉。

(二)專利法院各庭

在2005年，專利法院共設有29庭(Board)，這29庭包括：

(1)4個無效庭(Nichtigkeitssenate)：包括第1至第4庭，審理專利無效或撤銷之請求，以及強制授權
。

(2)1個新型專利上訴庭(Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat)：第5庭，審理德國專利局對於新型專利事件以及半導體晶片保護決定之上訴
。

(3)1個法律上訴庭(Juristischer Beschwerdesenat)：第10庭，審理對德國專利局審查人員或部門駁回專利申請的上訴，以及對工業設計事件不服之上訴
。

(4)13個技術上訴庭( Technische Beschwerdesenate)：包括第6-9庭、第11庭、第14-15庭、第17庭、第19-21庭、第23庭、第34庭。依技術類別分庭，審理對審查人員實體審查結果不服之上訴
。自2002年1月起技術上訴庭也審理原來由德國專利商標局審理的專利異議事件
，但期間只有四年半(到2006年7月為止)。

(5)9個商標上訴庭(Marken-Beschwerdesenate)：包含第24-30庭、第32-33庭，審理德國專利局商標部門決定不服之上訴
。

(6)1個植物品種保護之上訴庭( Beschwerdesenat für Sortenschutz)：第35庭，審理對於聯邦辦公室異議庭對植物品種事件決定之上訴
。

(三)專利法院各庭之組成

各庭審理具體個案所組成之合議庭法官，依各庭案件性質而有差異
。首先是在專利無效及不服核駁審定之上訴事件中，均有科技技術問題，因此必須有技術法官在內，而且技術法官佔多數。

13個技術上訴庭由四名法官組成合議庭，有一名首席和兩名助理法官均為技術法官，只有一名助理法官是法律法官。

4個無效庭由五名法官組成合議庭，一名法律法官當首席法官，再加上一名法律助理法官及三名技術助理法官。

法律上訴庭和9個商標上訴庭則由法律法官三人組成合議庭
。在這些事件中主要考量的是法律問題。相同的組成用在新型的某些事件
。

新型的合議庭有三名法官，首席法官是法律法官。對於核駁新型申請之上訴庭，加上一名法律及一名技術法官當助理法官；對於德國專利局撤銷新型之決定的上訴，兩名助理法官都是技術委員；其它所有案件都是三名法律法官。相同的組成用於半導體晶片保護之案件。

植物品種事件在一些案件也由三名律師組成合議庭。
在某些特定較具技術性之植物多樣性案件中，也由四名法官合議，但此時首席法官和一名助理法官是法律法官，另兩名助理法官是技術法官。

合議體作決定原則上取多數決，四名法官組成的合議庭就案件之決定有相同票數時，則首席法官的投票是決定性的(德專§70Ⅱ)。

律師和技術委員在聯邦專利法院的合作是成功的。這需要成員高度尊重和傾聽及瞭解。這些因素影響了裁判品質。

(四)事務分配

案件配置由法官組成的特殊獨立主席團(Präsidium)來決定，主席團也決定法官在不同庭的分配。

主席團是獨立且自主的(autonomous)，它包含法院院長當主席，由法官選出八人當委員，四名法官和四名庭長，至少各一名需法律背景。

如此運作使得案件分配變得相當複雜，其相關之規則很多，每年都會修正。

四、專利法院案件負擔與近況

專利法院2005年新收案件3606件，審結3631件，審理中案件有7431件，各類案件之分佈如表一所示
。

	
	無效庭
	新型庭
	法律庭
	技術庭

6-9,11,14,15,17,

19-21,23,34
	商標庭
	植物庭
	

	
	1-4
	5
	10
	不服核駁
	異議

	24-30,32,33
	35
	未結案

	新收案件
	225
	79
	64
	920
	822
	1496
	-
	3606

	審結案件
	183
	68
	69
	540
	489
	2282
	-
	3631

	審理中
	329
	93
	95
	1846
	1945
	3123
	-
	7431


而在各類案件在2004年及2005年的平均審理期間如表二所示。

	
	2005
	2004

	無效庭
	19.02月
	20.38月

	技術庭
	24.79月
	20.01月

	新型庭
	16.11月
	14.50月

	商標庭
	20.54月
	18.47月

	法律庭
	20.70月
	22.41月


第二節 德國聯邦專利法院之訴訟程序

一、訴訟程序一般原則

專利法院之訴訟程序，適用之法規包含專利法、新型專利法、商標法、半導體晶片保護法、工業設計法、植物多樣性法等，另外如裁判法(the Judiciary Act)和民事訴訟法(Code of Civil Procedure)也準用。

本文僅就專利上訴和專利無效之主要訴訟程序探討之。

(一)一般原則

只有在起訴時才發動程序，起訴者也可撤回起訴而終止程序。

專利法院受理案件後，由中央受理辦公室給予案件號，檔案準備好之後即給予適當之庭。對造會被邀請來提出答辯。最後，檔案會交給記錄法(reporting judge)，他會準備一個意見給予該合議庭之其他法官提出意見。庭長會決定祕密審議和公開聽證的日期。聽證時，當事人或其委任人有機會實質陳述。原則上接下來會就決定的相關問題討論，討論後常常會導致申請專利範圍之修正。

當聽證結束後，合議庭進行討論後隨後宣判，或在指定日宣判。也可以書面送達當事人取代宣判。合議庭決定的理由必須有書面，所有參加合議的法官都必須簽名。

上訴庭的決定是最終命令的形式(稱Beschluesse，德專§79Ⅰ)，只有無效庭的決定是判決的形式(Urteil，德專§84Ⅰ)。

證據之調查

和其他民事法院不同的是，專利法院並不受限於當事人主張之事實(德專§87Ⅰ) 。法院可職權調查，當事人有義務協助釐清爭點(德專§97Ⅰ)。首席法官或助理法官在聽證前後可安排必須調查之事實(德專§87Ⅱ)

言詞聽證(Oral Hearing)

法院可在聽證時採證，可以就爭點詢問證人、專家和當事人(德專§88Ⅰ)。在適當之情況下，法院可在聽證前，指定一名法官當作受命法官進行採證，或請求其他法院就特定證據問題採證(德專§88Ⅱ)。當事人必須被通知參加所有的聽證，也可以對證人和專家提出相關問題，若提問被異議，法院將就異議作決定(德專§88Ⅲ)。

聽證至少要在兩週前通知(德專§89Ⅰ)。若當事人未出席聽證，則會在其缺席之情況下進行聽證並作出判決(德專§89Ⅱ)。

聽證由首席法官主持，聽證開始後，首席法官或記錄法官會陳述案件之重點(德專§90ⅠⅡ)。聽證進行時，首席法官會和當事人討論，助理法官經首席法官之許可也可發問，討論完後，首席法官宣布聽證結束，合議體即依聽證結果進行判決(德專§91)。

委任代理人

當事人並不需要委任律師，但外國人則必須委任(德專§97Ⅰ)。

可以委任的專業人員包括：專利律師、專利代理人、企業內之合格專利代理人(Patentassessoren)。

二、專利上訴程序

(一)對拒絕決定之上訴

有關專利申請，依專利法第45條第1項被核駁先行通知後瑕疵未除去，申請專利之發明是專利法第1條至第5條不可給專利者，專利審查官會給予申請核駁之決定(德專§73Ⅰ)。對此決定不服者，可向聯邦專利法院上訴。

(二)上訴程序之對象

上訴程序之程序對象，不是專利局決定(行政行為)本身，而是基於此種專利局決定之上訴人要求。具體而言，對核駁審定之上訴程序之程序對象，是要求授予專利的上訴人請求。對此核駁審定的上訴程序中，專利法院上訴部，不只判斷專利局之核駁決定當否而將其撤銷，也要判斷請求授予專利之上訴人的請求是否適當。法院就是否授予專利之決定，上訴有理由時，會得到給予專利之決定。如此，屬於法院之聯邦專利法院卻作出給予專利之行政行為，此點亦引發憲法上權力分立之議論。

專利無效程序是雙方當事者系之程序，對立當事者間(民事訴訟類似之)訴訟色彩濃厚，而相對於此，對於核駁審定之上訴程序，是一方當事者之程序，訴訟色彩淡薄。

(三)言詞聽證

上訴之審理程序可以在無聽證下作決定，以下情況會舉行聽證：(1)其中一造請求，(2)必須採證時，(3)法院認為必要時(德專§78)
。然而事實上因當事人請求或法院認為需要，絕大部分案件都會舉行聽證。

(四)專利局局長之參加

專利法院對德國專利局的決定進行審查，德國專利局為行政機關，決定的內容主要影響私權和私利益但也對公共利益有影響。為了確保公共利益，德國專利局局長，自1981年1月起，若認為必須保護公眾利益，可以在聯邦專利法院就上訴程序陳述意見，也可出席聽證及陳述，專利法院應將其書面意見交給當事人(德專§76)。在此情況下專利局局長並不會成為當事人。

在其他專利法院之案件，若法院認為有重要的法律問題，可給予德國專利局局長加入上訴程序，若局長決定加入，則獲得成為當事人的完整權利，他也可以就判決結果提出上訴(德專§77)。

(五)程序中新證據之提出

1.民事訴訟法之規定

依專利法第99條第1項，關於專利法院之程序，專利法無規定之場合，在不妨礙專利法院程序之特殊性下，準用民事訴訟法和法院組織法規定。由於專利法中沒有上訴程序中有關新證據提出之相關規定。因而，上訴基於新事實和新證據規定的民事訴訟法第570條係認可上訴審新事實、證據之提出。

2 當事人

可以上訴的主體是專利局核駁審定之相對人。而對於專利局核駁審定的上訴程序，對上訴人不利益方向的事實、證據等提出是聯邦專利法院上訴部本身之職權。亦即，對核駁審定之上訴程序是一方當事者系，作為同程序的當事人只有上訴人，相對人並不存在。

3.事實審與法律審

上訴審，是事實審，上訴申請的範圍內，從原決定之事實、法律面全面審查。原審做為原審定之基礎事實以外事由，可支持原審定正當時，仍以上訴無理由駁回上訴，原決定維持。而專利審查官以有瑕疵之核駁事由而核駁，上訴部也可能以另一無瑕疵之核駁事由駁回上訴。

4. 申請專利範圍之修正

德國法對於申請專利範圍的修正機會，不只在專利局，在聯邦專利法院繫屬中也是可能。亦即，專利法第38條第1項，申請專利範圍之修正，在不得擴張申請對象之範圍的條件下，專利授予決定前皆可以進行。而對於拒絕決定之上訴程序繫屬中當然是專利授予前，因此可修正申請專利範圍。

(六)上訴之判決

上訴事件經審理後必須作出判決，若上訴不合法或未在法定期間提出，則可在未舉行聽證之情況下作出不受理之駁回判決(德專§79ⅠⅡ)。

就實體之判決，專利法院自為判決(不發回)是大原則。另外，聯邦專利法院，在(1)專利局尚未自判，(2)專利局之程序本質有瑕疵時，(3)有新事實及新證據之場合，不會自為判決而是撤銷原決定(德專§79Ⅲ)。但即使有這些事由，並非一律發回原審，法院仍可裁量是否發回。

三、專利無效程序

(一)專利無效程序之提起

向專利法院主張專利無效或強制授權實施，都必須起訴(德專§81Ⅰ)。

專利無效宣告要求大部分是侵權程序的結果。它預先假設異議不會再提出且無異議案審查中。因此，異議程序會排除無效程序。然而，無效作用可立即在異議程序終止後立即提出(德專§81Ⅱ)
。

起訴要以書面訴狀為之，訴狀及所有陳述之副本要交給被告 (德專§83Ⅳ) 。

訴狀要載明原告、被告和請求之事件標的，主張之事實及證據均須檢附，若不滿足此要求，首席法官會要求原告補正 (德專§81Ⅴ) 。原告要先繳交費用，若未在期限內繳交，則視為未起訴 (德專§81Ⅵ) 。

(二)當事人

原告原則不限利害關係人，但例外需要利害關係人的有：(1)專利權消滅後無效訴訟，(2)無效原因為非專利申請權人之申請。

被告是在登錄簿上記載的專利權人(德專§81Ⅰ，強制授權之被告亦同)。

(三)專利無效程序概要

在所有聯邦專利法院的程序中，無效程序完全是一種民事程序。這是由提出訴狀而開始。法院會請對造在一個月內提出答辯狀(德專§82Ⅰ)。如果被告未提出，則不必舉行聽證之判決是可能的，法院會考慮原告訴狀所述的事實陳述是真實的，這種情況類似民事訴訟法上的推定(德專§82Ⅱ)。如果被告在時限內提出答辯，法院會通知原告(德專§83Ⅰ)。原則上除非兩造同意，否則法院會進行言詞聽證以進行裁判(德專§83Ⅱ)。

審理程序的主原則有：

1.處分權主義(專§99Ⅰ準用民事訴訟規則§308)：

法院只能就法條規定的當事人主張進行審理判斷。法定的無效事由包括在專利法第21條第1項四款所規定之對於申請案應予核駁的事由：(1)專利法第1至第5條所規定之不予專利事項，(2)未明確充分揭露以致該行業具有通常知識者所能瞭解並可據以實施，(3)非專利申請權人之申請(霸佔他人專利)，(4)專利之客體之違法擴張(依申請程序)；以及專利保護範圍之擴張(依更正)(德專§22)。

被告之防禦方法，可以自主提出申請專利範圍減縮之更正。如果只有一部分專利無效，則可作適當限縮仍維持專利權，限縮方式包含修正申請專利範圍、發明說明及圖式(德專§21Ⅱ)。

2.職權探知主義(德專§87條)

在原告請求範圍內，法院可審理當事人未提出之事實及證據。但此時必須給當事人陳述意見之機會(德專§93Ⅱ)。請求之認諾、自白之拘束力不被認可。

3.集中主義

為了程序進行迅速，係一次集中口頭辯論。

(四)專利無效程序之判決

決定必須以判決的形式作出，程序中之決定必須以中間判決的形式作出。在判決中，必須決定訴訟費用，決定訴訟費用時準用民事訴訟法有關訴訟費用之規定 (德專§84ⅠⅡ) 。
專利法院必須依程序之綜合結果基於自由心證作出判決。判決必須敘述形成心證之理由。判決應基於已讓當事人陳述意見的機會的事實和證據(德專§93ⅠⅡ)。
適法的起訴有三種判決：

(1)全部無效判決。

(2)專利減縮(一部無效)判決。

(3)原告請求駁回判決。

如果專利被宣告無效或部分無效，則有對世效及溯及效(德專§22Ⅱ、德專§21Ⅲ)。無效宣告會予登記且在專利公報上公開。

如果原告請求被駁回，則只拘束當事人(德專§99Ⅰ準用民事訴訟規則)。當事人被拘束之範圍是：駁回之無效原因之法條，不允許再行起訴。但第三者對基於同一事實的專利無效訴訟之提起並無限制。

第三節 普通最高法院之上訴

對於聯邦專利法院決定不服之救濟，可向聯邦普通最高法院上訴。

一、法律問題之上訴

對於專利法院技術上訴庭的決定，可在一個月內以書面向最高法院上訴。但是上訴審只審查法律問題(德專§100Ⅰ、§102Ⅰ)。聯邦最高法院依專利法院所發現之事實進行審理。

這種繼續上訴有兩類，一類要經過專利法院之許可方能上訴，這只在非常有限的情況下才可能。當上訴之法律問題具有基本重要性，或判決有關法律之續造及為維持裁判之一致性時，聯邦專利法院必須給予上訴許可 (德專§100Ⅱ) 。

另一類不必經許可之上訴，要在專利法院審理有重大瑕疵時才能獲得最高法院之實體審查，例如專利法院組成不合法、未舉行聽證或未公開聽證、或判決理由不備等(德專§100Ⅲ)。

因此只有在很少的情況下才會允許上訴，甚至此種上訴很少被提出。不必經過許可的上訴相對上較常出現，然而大部分都會被駁回，因為上訴理由對於原判決有重大瑕疵之上訴要件不符，或很難符合此要件。

上訴審理由五位法官組成合議庭審理之，最高法院並無技術法官。 

二、專利無效事件之上訴

在專利無效事件上，對於專利法院就無效案件的判決不服時，可在一個月內繳交規定的費用以書面提出上訴(德專§110Ⅰ)。上訴並不需要專利法院之允許。上訴時要提出上訴之聲請，上訴人可以提出新事實及證據(德專§111)。如果上訴未依規定之期限及格式提出，專利法院可以不受理上訴(德專§112Ⅰ)，就不受理之決定，上訴人可在一週內向最高法院抗告(德專§112Ⅱ)。

專利法院會將上訴理由交給對造(亦即被上訴人)，請他在一個月內提出書面宣告或答辯，被上訴人可以反訴或提出新事實及證據 (德專§113) 。

在上訴程序時，最高法院是當作上訴法院，由五名法官組成合議庭。它審查下級法院的決定不只有法律審也有事實審，因此也會進行採證。因為聯邦最高法院並無技術法官，故需要技術專家協助。

聯邦普通最高法院是終審法院，也是侵權訴訟之終審法院，可以確保專利事件裁判之統一性。其第一民事庭審理商標和工業設計，第十民事庭審理專利、新型、半導體晶片和植物品種。

三、專利事件之流程

有關德國專利申請及上訴程序、無效訴訟及上訴程序、侵權訴訟及上訴程序之簡圖如下圖所示。
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第三章  德國專利侵害訴訟與專利無效程序之關係

第一節 前言

德國專利侵害訴訟和專利無效程序間為嚴格之分離。德國專利侵害訴訟由普通法院管轄，亦即在地方法院(Landgericht)進行一審，高等地方法院(Oberlandesgericht)二審，聯邦普通法院(Bundesgerichtshof，即普通最高法院)三審是終審法院。

有關專利無效程序，首先在聯邦專利法院(1961年以前是專利局)開始進行一審，二審聯邦普通法院，也是終審法院，因此專利無效程序為二審終結。其中聯邦普通法院採事實審加法律審之完全審理的形式進行。

第二節 1892年專利法基礎下侵害訴訟和無效程序之區分

一、分離論的歷史和歷史依據

(一)、分離論的源起

德國兩程序分離的根據並非最初之1877年專利法作為根據，1882年及1887年之兩判決中德國帝國法院(Reichsgericht，後改為普通最高法院)判斷侵害訴訟和無效訴訟分別屬不同管轄
，曾被德國學者Kohler批判「專利無效抗辯個別判斷在舊專利法下並不禁止」
。然而1892年之專利法，規定專利無效只能在專利登錄日起5年以內請求(1892年專利法第28條)，據此條文可說兩程序管轄分離是很明確的。此種方式違反當時的國際趨勢。因法國、瑞士、丹麥、瑞典、奧地利、美國、英國及其殖民地採用侵害訴訟和無效程序之統合。

採此種分離的理由，後來Kohler指出如下：

「因無效審理權限屬於專利局，侵害訴訟之被告對法院請求無效決定的可能抗辯在民事訴訟是不被容許的。專利無效請求所定期間(5年)向專利局提出是被告的責任，專利局決定的結果對民事法院也有拘束。…專利局之決定是行政法下所進行並非屬民法。民法上請求和行政法上請求是互相區分的，行政法上的請求是行政法院所管轄，民事程序之對象是很慎重的。」

兩程序的分離，基本根據是授予專利的行政行為及其事實效果，以及專利局和民事法院之法的權限分離。

德國有關行政機關之法律關係爭議事項是設計成由民事法院外之另個法院管轄，英美法之下並無此區分。另外，程序分離的同時，民事法院也可以決定專利無效的有像奧地利等國家。有統一的裁判制度之英美法外，不進行實體審查的國家(法國、義大利)也承認法院可判斷專利無效。

因此，並非設有行政法院之國家即必然不能在民事法院就專利無效抗辯進行認定。因依行政行為所生法地位中，例如婚姻之解除、公司之解散等，也存在承認依法院無效判決之事例。而且關於新型之無效判斷從以前就被認為是民事法院管轄事項。這在德國民事訴訟法下，不只對當事者間權利無效化，也有較廣的對世權利之無效化。

此外，專利無效程序中法院會進行職權探知，和一般民事訴訟程序並不相同，也不能說因此就認為專利無效必須採民事訴訟外之特別程序。因為專利法院之實務，並不是採職權探知，也有只基兩當事者間之主張以進行裁判之傾向
。

(二)、當代歷史背景

欲瞭解德國分離論之由來，須先瞭解其當時歷史背景。

首先考慮專利制度導入時點的德國狀況，當時德國是採普魯士的官僚制度，另外是獨立裁判制度未發達的狀態
。考慮此點的話，也可說是賦予專利局無效程序管轄權是因對行政強大的信賴感。還有就是普通法院對於智慧財產有關問題無法擔任優良裁定人的任務，由行政機關審理可作為補強方法之一。Kohler曾讚揚「在此分野之法文化下負責的德國專利局」，也可說是重視行政傳統的一例。這是德國獨特的法文化下法的傳統存在兩程序之分離的其中之一理由。

還有以前不存在的專利法院成立是歷史的偶然，給予兩程序分離的正當化理由。整體說來，德國專利局及後來專利法院審理無效程序仍可以說是相當成功的。

二、法院對兩程序分離之解釋

(一)、1915年最高法院判決

專利局和民事法院間程序分離的解釋是1915年帝國法院的領導判例
。該事件中的原告，有兩項專利，關於含有錫、錫合金等軟質金屬、脫酸材、纖維素(cellulose)等為基礎之濃化劑之軟質塊。這個專利無效程序的對象，一者1907年帝國法院判斷有效，另一者1914年帝國法院判斷無效。侵害訴訟原告是依據1907年之專利起訴，被告是使用油脂物取代纖維素而製造軟質塊。侵害訴訟的被告，主張非侵害，專利申請前國內已一般使用，此種塊完全是屬於先前技術，此種任何人也能使用。柏林高等法院基於原告第二專利已遭判斷無效，帝國法院判決中已明確指出含有油脂物脂的材料在1907年有效專利申請前是公知的，因而駁回侵害之訴。然而帝國法院推翻其判決。

帝國法院指出：

「上訴審駁回本件原告之訴的主要理由，044專利之無效，粉、脫酸手段，含有油脂的材料在810專利申請前國內公知公用是帝國法院所明白揭示。同時此種材料屬於一般技術水準並不能接受保護。即使有別的程序作此種決定，關於一般判決效果的民事訴訟規定在此並不能適用。特別是考慮這個判決是依帝國法院進行的話，帝國法院明白地指出不能保護的判決，關於此的請求在本程序不能被認可。本院和此上訴審判決意見不同。

…特別是，有關某專利無效依專利無效程序機關確認的事實，有對解釋別件專利的拘束力，此一說法幾乎沒有理由。上訴審所述的原則，至少和現在不認可自由技術水準的抗辯之德國專利法原則不一致。…所以可說，依被告和被使用同樣的焊劑，不是不認可其是在系爭專利申請前已為公知的技術。但是，即使是如此，上訴審的意見牴觸專利解釋的原則。…..帝國法院1907年有關判決稀薄化手段中，認為錫鉛合金粉混入是公知技術，但是，添加『纖維素同樣之物』是可能給專利之發明，和本質部分之事實關連並無任何疑問。…還有同判決中，申請和無效程序之任一者，從錫鉛粉、鹽化錫及油脂構成之焊劑，是從以前被知道的內容，所言及之任何點都是明確的…，水和纖維素油脂的置換只是單純的均等，達成成為發明基礎的構想之表現，不能說有大的相異手段。

但是，對照公知技術的專利範圍減縮，至少不能禁止。然而，此種減縮是，只基於專利製品已被推定為已知之事實，當然不能被授予專利的事實。授予對公知物品之專利十分可能，這專利製品依無效程序之無效主張是被告應負之義務。本事件初見被疑侵害裝置時，是記載著專利發明之均等物的情況，決定是，專利製品是屬於知道該公知技術的當業者就當該專利之授予，不容許從公知技術直接認定，殘留其他專利能可對象。易言之，和給專利的公知技術比較，其後，基於其公知技術判斷之情況，專利局必須決定是否給予專利。考慮伴隨技術評價不確實的話，法官不能對照公知技術是否能給專利自行判斷，也不能就以前具備合理的進步性要件還有合理的低程度進步性要件之專利局實務，尋求判斷給予該發明專利的預期。一但專利授予被預期之場合，其專利是公知技術除外，必須就被直接記載對象為止縮減解釋。一但專利授予不被預期之場合，依給予該專利全盤接受，專利保護不能視為廣至公知均等物以外。…對此之解釋，有關解釋規則是，從任何形式之技術水準之區別性，可以進行本來不應給專利的專利權者有利主張。」

(二)、最高法院判決要旨

本判決就無效程序和侵害訴訟之規定，整理如下：

1 法院沒有判斷專利無效的管轄權，受專利局判斷之拘束。

2 認可被告對公知技術抗辯的迂迴區分這件事，在法院不被認可。易言之，被告自己裝置不能主張專利申請前時點已是公知技術。

3 其發明從申請之技術水準可以部分預期之場合，可將其可預期部分除外，將其專利作狹義解釋。

4 但是，一但專利完全依先行技術被構成，縮減保護範圍至任何專利對象物均不存在的情況，必須將該專利無限制地原般解釋。產生了欠缺完全進步性的發明，比有部分進步性之發明享受更廣之保護範圍的奇妙結果。

第三節 其後之專利法修正與法院判決之發展

一、專利法修改

前述最高法院判決後，1936年、1968年、1981年間三次專利法修正。然而，這些修改中侵害訴訟和無效程序間程序區分本身並無任何影響。但是，以下兩點修改影響了相關問題。

第一、專利無效請求有關之5年期間限制在1941年廢止
。亦即，對專利局無效請求在專利存續期間皆可能，必要的話在專利權失效後也可能。而且，最早有關沒有無效訴訟的時間限制時，侵害訴訟之法院也有關於專利有效性不能進行判斷的見解。

第二、1959年聯邦行政法院(Bundesverwaltungsgericht)作出「對專利局決定不服的抗告事件是行政法院的管轄」之判決，自1961年7月1日起生效。因而在1961年設立審理無效訴訟一審的聯邦專利法院，無效訴訟是由專利法院的3名法律專家和2名技術專家的法官合議審理。對聯邦專利法院的裁判進行二審的上訴，是由普通最高法院管轄。聯邦專利法院由法律和技術法官組成合議體可以迅速正確地審理無效事件，獲得正面之評論。

二、有關先前技術抗辯之判決見解變化

專利無效請求的5年限制解除前，帝國法院對專利無效問題、先前技術、均等解釋等相關問題，曾變更自己的立場。此一問題以前的領先判例(II之2)中，有關完全無效專利，可認為完全範圍的均等侵害，只有牴觸部分先前技術的專利，只認可其部分均等侵害。此一奇妙的判決結果，在1933年以後產生如下變更
。

首先，先前技術完全被包含之抗辯被提起時，專利權的保護範圍只限制在專利申請專利範圍之文義是可能的。易言之，只能限定發明之直接對象物。然而，被告使用發明均等物的話，會得到侵害請求被駁回的結果。侵害認定中採底線「bottom line」，亦即專利之不可侵部分被實施是必要的。而且，縮小保護範圍，只保護申請書記載的實施例，在此狀況下是不可能的
。

之後帝國法院有以下的判決，認為公知技術之抗辯當然有理由
。判決中，有關五年期間限制，為法安定性之利益和專利局下達客觀不適當決定而形成專利，存在利益間衝突之取捨問題。5年期間經過後專利完全無效化是不可能的，對於不適當之專利給予的惟一救濟措施是，從專利保護範圍將直接和間接均等物除外，只有減縮被記載於申請專利範圍的專利保護對象，另外將專利保護範圍限定在發明說明記載的實施例是不適當的。

此一見解雖然隨後廢止了5年的無效請求期間，對此聯邦通常法院提起相異的正當化理由
。聯邦通常法認為，侵害事件之被告有義務提起無效訴訟，公知技術抗辯不能實質禁止，有較高經濟力之其他競爭者即使可能提起無效程序，侵害事件之被告依經濟理由或契約理由不能進行無效請求。然而因為專利保護範圍不能全盤被接受的場合也可能存在。亦即完全包含公知技術之場合之抗辯，為了迴避不公平結果法的基本裝置機能。但是，此種抗辯，只在被疑侵害裝置完全包含公知技術之場合成立，從先前技術能容易想到的並不充分。

第四節 現行制度

一、1986年以前之制度

審理侵害訴訟之法官不能否定專利權之有效性。德國專利局授予專利權，專利法院審理無效程序，普通法院審理侵害訴訟，其間有不同任務之設計。亦即侵害訴訟中，必須接受專利局登錄的專利
。對於包含先前技術之發明的保護，有關之無效程序終了之前，中止侵害訴訟之進行，以圖其均衡
；未進行無效請求之場合，雖然對於不該授予專利之發明而給予專利登錄並其保護，是不公平的，但這無法避免。此規則唯一之例外是申請時專利權人不當隱匿先前技術之不正當行為
，可以抗辯。

但是，審理侵害之法院可能就專利之保護範圍減縮，只有在被告主張系爭專利完全包含先前技術之情況
。而有關同一技術先前專利存在之情況也可抗辯
。這種專利完全包含先前技術之情況，依直接或間接的均等物使用專利技術不含其專利之保護範圍，其專利保護範圍依申請專利範圍被決定作為不可侵部分之直接對象而減縮。(以下簡稱完全同一之抗辯)

進步性欠缺之抗辯的場合則有不同，完全不被認可抗辯。系爭專利完全欠缺發明進步性，法院不會認為要減縮專利範圍
。當然與完全同一之抗辯比較，可能無法前後一貫。但法院之差別處置因下列理由而正當化，亦即，相對於進步性問題之判斷，完全包含公知技術理由之欠缺新穎性判斷是法官容易判斷的
。

易言之，對照進步性欠缺的抗辯的完全同一抗辯，限定了相當侵害專利發明使用範圍帶來專利保護範圍之減縮
。完全同一之抗辯，相對於和專利發明申請時技術水準之比較，比較被疑侵害裝置和技術水準為自由技術水準之抗辯。此種抗辯是主張，被疑侵害裝置是否屬於申請時之時點的技術水準，從此容易想到的。自由技術水準之抗辯不被認為是對於文義侵害。

對於自由技術水準之抗辯，適用以下之原則。第一，此抗辯主張被疑侵害裝置是，申請專利範圍之發明之均等物(直接或間接)，主張這個均等物和先前技術完全同一之條件
。單單均等物使用之情況，和先前技術同一之被疑侵害裝置之特定部分(merkmel，指標)之情況，又作為個別要素同一之組合非公知之場合，不能提起自由技術之抗辯。第二，這被疑侵害對象不是先前技術本身，從先前技術容易想到是可能的情況，也不能提起自由技術水準之抗辯。易言之，被疑侵害裝置依專利發明接近先前技術之場合，法院不認可自由技術水準之抗辯
。還有，特別最後兩個限制正當化的理由很難說。但是，1989年以前此種見解不被法院認可。至此必要理解的是，自由技術水準之抗辯是直接和無效有關之問題。和技術水準比較，不是系爭專利，而是被疑侵害製品。此種抗辯所生之管轄權問題，專屬民事法院管轄。

二、Formstein判決後的制度

上述之指摘，形成領導判決的Formstein判決
做最終之承認。此判決是，以下之形態，關於適用均等論原則之明確化，肯認上述意義的自由技術水準之抗辯。

「1981年專利法14條以下，依給予專利保護範圍是包含申請專利範為之發明的均等物。」

「被疑均等態樣沒有基於先前技術的專利性之抗辯是容許的。」

聯邦通常法院關於第二點有以下之分析：

「決定保護範圍時，主張相當所訴均等之實施態樣，對照先前技術不構成可能專利之發明，此種抗辯是1981年專利法14條以下容許的。專利侵害訴訟之被告，不只基於被疑侵害態樣從先行技術為公知之抗辯，從先前技術自明的抗辯之提起也是可以的。與此有關之舉證責任和程序責任是由被告負擔，容許此種抗辯，不能說是，作為自己之專利可能的發明開示的代償之發明者，給予其正當報酬之限制。…然而，先前技術之自由關係非發明之發展，為了決定系爭專利之專利性必要的知識，發明者接受對自己發明開示，決定其有資格接受此報酬的必要知識，以及利用之可能。…法院就被疑侵害態樣做為先前技術公知或對照欠缺進步性認定之場合，不能認為侵害專利。」

此見解之後很多判決加以確認
。被稱為Formstein抗辯，被疑侵害裝置即使沒有直接構成先前技術，從先前技術能容易想到的場合中，認可被告之主張。但是被疑侵害裝置被判斷相當文義侵害之場合，不能利用Formstein抗辯。使用Formstein抗辯的話，申請專利範圍之文義因為不能認可專利解釋。關於此，專利局於授予專利之際檢討申請專利範圍，關於其均等物。還有Formstein判決，關於完全同一抗辯沒有給予任何之影響，現在完全同一之抗辯的提出也是可能的。

三、禁反言抗辯

未進行充分之先行技術開示之專利權人的不公正行為的抗辯，從以前就被認為可以。德國專利法對於專利申請時，要求申請人記載當時技術水準。

最後，侵害訴訟中所謂「包袋禁反言」是法院認可之主張，必須指摘
。無效程序中，在專利申請過程專利權人加入專利權之限制是，從最初認可專利授予的理由，不能作為專利無效請求之理由主張
。斟酌此點侵害訴訟中認可的包袋禁反言主張可說是非常理論的。專利權人在專利申請過程加上自己專利之限制，在現在專利侵害訴訟中有三分之一，可說是非常重要的抗辯。包袋禁反言，不是對專利局之不公正行為，而是異議程序及無效程序中當事者間不公正行為的解釋。然而包袋禁反言不能被疑侵害者利用，只能為進行程序之被疑侵害者利用。

四、侵權訴訟法院是否暫停訴訟程序

發現專利不法侵害行為時，提起害訴訟是由地院開始起訴，而發現侵害品的場所之地院也有關轄權，可以選擇任一地院起訴。選擇最多的侵害事件是在杜塞朵夫地院，接下來是慕尼黑地院、曼汗(Mannheim)地院等。侵害事件中地院、上訴審、終審都事由接受法學教育之法官審理。侵害訴訟由利害關係人提起是可能的
。

另外，對於無效訴訟則由聯邦專利法院專屬管轄，在此由法學教育的三名法官和技術教育之兩名法官合議審理。和通常行政法院之程序迥異，無效訴訟中負責給予專利的專利局並不是訴訟當事人。無效訴訟中原告是認為專利有問題的人，被告是專利權人，專利局並沒有作為當事人的訴訟關係。

法院在侵害訴訟中中止審判之裁量權的問題也值得探討。法院基於民訴法第148條，無效審理進行間，認可中止侵害訴訟之權限(並非義務)。然而，無效請求不進行之場合中進行中止是不可以的
。程序中止確實會延遲侵害程序
，從程序合理化的觀點來看，追求許會被宣告無效的有關專利侵害審理繼續進行當然是不可以的。解決利益之對立的法院敘述如下的意見。

「侵害訴訟之中止的適當性，必須有無效訴訟勝訴的預見可能性。」

「侵害訴訟之中止，關於有效性的判決下達前被視為正當。」

僅管侵害訴訟中原告勝訴率比較高(約三分之一)侵害訴訟法院中止程序的例子並不多。過去杜塞朵夫法院中止率比幕尼黑法院高。慕尼黑只有主張欠缺進步性不會中止程序有關。不中止程序最頻繁的理由是，請求程序中止者，法院必須認為有無效勝訴的可能性。為了確認無效的預見性，進行有關證人之調查幾乎未見，但為了證明無效之預見，要求提出文書是普通的。進步性的欠缺或公用技術的理由幾乎不會終止程序。因為這種場合下要調查證人(公用技術)及鑑定人(進步性)。考慮通常專利侵害訴訟都要請鑑定人的話，有關侵害法院判斷不適當的問題，可以說利用鑑定人之證言也是合理的解決對策

1970年代調查後以如下之報告。

「試想，專利無效訴訟之過半數是在侵害訴訟後提起，比侵害訴訟先行提起無效訴訟的例子只佔全體的20%程度。合計全部侵害訴訟有半數程度(依被告)會提起無效訴訟。對應無效訴訟件數中依當事人申請侵害中止件數186件。做為無效訴訟理由中命侵害程序中止的件數95件，佔全侵害訴訟中的25%。」

五、侵害訴訟之假處分

侵害訴訟中有關假處分之問題也存在。因為專利之實施態樣和被疑侵害態樣比較是困難的，過去有關假處分之案例相當少。被疑實施態樣有侵害，向法院證明的責任是課予原告，如此對原告不利。一般技術性愈高，可以說進行相關嘗試的可能性愈低。在此階段系爭專利是否無效之問題並無議論。

六、無效宣告後之侵權者的救濟

最後問題是，侵害訴訟中侵害的認定後，依無效程序判斷專利無效後的權利回復有關問題。這種情況是指對侵害訴訟被告之誤判。對於此種事件，Kohler於100年前即指出，依在後的專利無效，為取消被告以前之侵害判決，可以進行再審請求，有關於此法院的判斷的案例尚未出現。

第五節 侵害程序和無效程序分離的優點和缺點

(一)審理期間及審級

有關將兩程序分離的德國制度的議論，特別是侵害程序和無效程序有關之系統的全歐的調和化下的一環。德國制度運作成功的一個間接佐證是，在所謂法庭選擇(forum shopping)中，德國法院顯然受到歡迎。對於同一專利同時出現在多國的爭訟，美國律師為了節省費用和時間，比本國的法院更推薦德國法院。1980年前，侵害訴訟一審有很高可能性約6個月以內即可終了，現在則延長到約10個月左右(沒有無效訴訟相關之程序終止時)。無效訴訟本身集中進行的程序，審理只要1或2日即可終了。侵害訴訟和無效訴訟不論何者通常不用鑑定人。特別是無效訴訟的場合有2名技術法官參加審判，通常不用鑑定人。還有侵害訴訟一審中，不任命鑑定人的判決也是很通常的。有關於此聯邦通常法院也有批判，很多場合中，當事人為了鑑定準備所花時間相比校，同意優先迅速審理。然而，兩程序統合的場合下，可能產生鑑定的必要性。

(二)對專利權人的優點

從制度的觀點來看德國制度可以說是對專利權人有利。因為經行政機關審查上所給予的專利一律是有效推定。對專利權人有利的制度，是基於不適當的專利授予應該是很少的，然而，實際上為必如此。

在專利核准的品質上，相較於歐洲專利，歐洲專利欠缺進步性而無效的案件較多。而歐洲專利之前案檢索及審查品質已是執世界牛耳，德國專利局先前技術調查之嚴密性水準能否高於歐洲專利局顯然有疑問。可見上述的推定難稱正確的。

其次，侵害訴訟一審中要求嚴格的侵害判斷，一審被告敗訴之判決出現時要考慮被告承受很大的不利益。德國也認可被告的上訴權，但依原告擔保可在一審判決執行是一般的狀況。考慮此種被告的不利益可出現的問題，若非侵害訴訟中專利無效可能性甚低，則被告之不利益有方法可救濟嗎。

關於此點，為了被認可無效訴訟繫屬中之程序中止，實質證據提出要件最近有被修正之傾向。杜塞朵夫上級地方法院，原告一審判決得到後，一審判決可能進行假執行時，即使被告並未提出專利無效很強的證據，上訴審也會因無效訴訟繫屬中而中止，亦有此種判決
。由於專利權人獲得可以假執行的禁止命令，程序中止之延遲不會使專利權人之專利權無意義。易言之，本判決中，至少二審程序，無效訴訟中原告敗訴可能性很強的情況以外，侵害法院程序中止的義務，採用奧國專利法156條第3項的相同方針。奧國的方針是，法院假處分之裁量權的給予可以取得平衡。從學者間來看，無效訴訟繫屬中的程序中止問題關係個別事件之兩當事者利益的斟酌，要進行廣範的利益衡量。

侵害訴訟中被告很大不利益的其它點是，例如對一審判決進行上訴的場合，一審判決的假執行是可能的。雖然一審判決後可要求原告提出擔保金，然而，禁止生產和頒布的禁止命令，讓被告事業終止時，要求原告之擔保金並無很大意義。因事業停止的損害難以證明，一審判決被推翻的損害賠償請求並無太大意義。還有命被告將其顧客和供應者，買賣關係上之情報提出後，其損失也是難以回復。，法院應斟酌被告之利益，被告事業相當損失產生之際，思考中止假執行。

第四章 歐洲專利侵權及無效訴訟之調和化進展

第一節 各國民事訴訟程序

智慧財產權行使時，歐洲各國法院依各國之成文法或判例法，訴訟及救濟程序是相當不同的，但有一些基本原則卻大同小異。

一、法院審判權與專業法院

任何智慧財產權的侵權訴訟都是落在民事法院進行。在大部分歐洲國家，均有特別的智慧財產訴訟和特別的法官或專家在特別的法院審理侵權問題。

例如，法國指定10個地院審理專利事件，但超過50%以上的案件是在巴黎法院進行一審。德國在125個地院中只有13個地院有專利事件之審判權，而可審判其他智財權的法院數量只比13個略多，實務上專利侵權訴訟有80%以上是在杜塞朵夫(Düsseldorf)、曼汗(Mannheim)和慕尼黑(München)進行。義大利是在160個地院中指定12個主要城市的法院審理智慧財產權事件。英國所有的專利事件只在兩個法院審理，即倫敦的專利法院(the Patents Court of the Chancery Division和the Patents County Court)。

侵權訴訟通常由被告住所決定起訴法院，但產業財產權侵權訴訟往往也可在侵權行為地之管轄法院提起，亦即可能是被告販賣侵權物品之地，由於販賣地往往擴及全國，因此原告有多個法院可以選擇。

大多數歐洲國家在民事事件有三個審級。例如在德國，地院為一審，地區上訴法院為二審，最高法院為三審，二審仍審理事實問題，三審只審理法律問題。

二、訴訟當事人

侵權訴訟之起訴由權利人提起，當權利人有多人時自然都是當事人。專屬被授權人也通常可以起訴，非專屬被授權人則須權利人之授權才能成為原告起訴。

被告則是侵權行為人，智慧財產權的侵權行為常常可能在市場供應鏈中之任一層，例如製造者、進口商或商業飯賣者。

三、證據法則

智慧財產權爭訟的證據法則是依各國民事訴訟法進行。起訴時原告應舉證證明其智慧財產權為有效以及被告侵權之事實，也要就被告之物品或方與與專利權的權利範圍作比對。然後舉證責任即轉移至被告，被告通常會舉證證明無侵害之事實或權利無效等。

有關證據之法則，英國法是Anton Pillar and Doorstep orders，法國法是仿冒品扣押(saisie contrefacon)，德國法則是依德國民法(German Civil Code)。沒有一個歐洲國家有像美國訴訟程序之發現(discovery)程序。

不同的採證程序下，在法國，法律有特殊的單造(ex-parte)程序，經過授權專利權人可調查所謂侵權被告以獲得侵權證據。在英國，侵權證據的獲得只靠證人之詰問及交叉詰問。在德國，法院會依賴原告提出之文件和證據，例如所謂侵權者之網路資料和商業廣告。

專利侵權訴訟常需要專家證人，以便就侵權對象之技術、權利保護範圍、專利權無效問題等提供專業意見。

四、被告之專利無效防衛

在相當數量之歐洲國家，侵權是由特別的侵權法院決定，而無效是由其他連結到專利局之法庭來決定，例如德國。在德國，侵權訴訟法官聽取侵權之訴訟是假設專利為有效。侵權之決定只限於判斷侵權之證據和專利權保護的領域界限。如果被告想挑戰專利之有效性，必須在其他法院提起。這法院可決定專利是否有效，且可能決定專利權人所要求的申請專利範圍之限制。在上訴時，侵權和無效都由最高法院審理，因此決定了判例法和法律解釋之統一見解。

相反地，在其他國家，法院不只聽取侵權問題，也聽取被告之反訴專利無效。在此情況下，法院審理並決定侵權和無效問題，代表的國家是英國、法國、義大利。

五、被告之無侵權與權利耗盡防衛

被告無侵權防禦不只在原告起訴後，也包含在接到原告警告信後未起訴前，向法院提起確認未侵權之確認訴訟。
當權利人為回應無侵權宣告而提起侵權訴訟時，侵權訴訟依國家法會取代前者的確認訴訟。

權利耗盡主張是在共同市場中的防禦方式之一。在羅馬條約(Treaty of Rome)第85和36條
，歐洲法院建立共同體範圍的權利耗盡原則已是通用之原則。

六、暫時措施

暫時或中間禁止令對於智財權的行使是很重要的
，這或許是在各國不同司法制度下最重要的部分。

暫時禁止令通常是未聽取被告陳述的單造程序，原告必須提出證據說服法院相信侵權對象確實有侵權之事實，專利權在技術和法律上複雜性讓其暫時禁止令的決定是很困難的。因此傳統上暫時禁止令在商標或工業設計之侵權較專利侵權容易獲得。但這種實務正在改變中，專利侵權事件獲得暫時禁止令的事件正在增加中。

除了必須說服法官的證據外，請求禁止令必須是緊急事件。暫時禁止令對於被告是很大的衝擊，因為這會讓他特定產品的製造、販賣受到影響。多數法院會要求原告聲請必須在一定期間內提出，此種時限是法院的裁量權，實務上有很大的不同範圍。例如慕尼黑法院嚴格要求原告在獲得侵權的全部事實後之四週內提出聲請，但德國其他法院和歐洲其他法院則有較寬的時限，但不會超過六個月。通常實務上此一期間起算日不會在原告已有機會獲得足夠侵權證據之前。

如何考量以決定發出暫時禁止令，英國法院強調限制被告的優點及缺點直到整個事件進入審判程序，並需要原告提出暫時禁止令對被告的潛在經濟影響。德國法院較不作此種考量而是依據法規，注重暫時禁止令因瑕疵而撤銷時，聲請該禁止令之當事人的損失。

當暫時禁止令為單造程序發出時，另造可異議，法院會舉行口頭聽證以決定維持或撤銷禁止令。

第二節 歐洲智慧財產權制度之調和化現況

一、智慧財產權法律之調和化

在過去十餘年來，歐洲專利、商標、設計的申請及授予等實質法律均已完成調和化。

在專利的申請及授予上，歐洲專利公約(EPC)在1977年開始實行，今天透過歐洲專利公約，可以藉由單一之申請，獲得超過36國專利保護的機會
。歐洲專利公約並不是一般人所熟知之歐盟(European Union，EU)
的法律機關，而是一個多國條約
。大多數EU成員國以及大部份在2004年5月加入EU的國家是EPC的成員國，但EPC也擴展至一些非歐盟成員之國家，例如瑞士。在歐盟中，專利法惟一的調和化是1998年7月6日的指令98/44/EC，關於生物科技的增補保護權(supplemental protection certificates)。

歐洲共同體商標系統(Community Trademark System)在1995年實行，創設在EU所有成員國的單一商標權
。在2004年5月連接10個新成員國，它會自動擴展並達到25個歐洲國家的領土。在工業設計的部分，設計在2003年開始也在EU所有國家有單一的設計權存在
。共同體設計(Community Design)給予申請人選擇，不登錄之保護為三年，登錄之保護可以達25年。商標與設計的行政機關是同一機關：稱為內部市場之調合局(Office for Harmonization in the Internal Market)，簡稱OHIM，位在西班牙之阿里甘(Alicante)。

除了創設單一的共同體商標和設計外，歐盟也將國家商標調和。 

設計法藉由指令調和之
，包含國家權利的保護和範圍，和現存的歐洲單一權利是雙軌的。

著作權法因為現存國家著作權法上的差異而較為困難，但一些特定的領域也在進行及努力中。

但是，程序法的調和化則是遠遠落後，因為法院系統和其程序架構在各國差距是很大的。只有1986年的布魯塞爾公約建立了一些一般性原則。此外，共同體規則在商標和設計對權利行使和無效程序帶來一些標準化規則。基本上智慧財產權的行使，尤其是專利權之行使仍只多停留在國家法的狀態。

二、專利的司法系統調和

歐洲目前關於專利侵權問題和專利有效性只在各國內國處理。然而，自從2003年3月3日之政治決定，引入共同體專利規則(Community Patent Regulation)，可預見之未來2010年，有關歐洲共同體內專利之訴訟，特別是在EU境內不同國家的專利侵權訴訟，將在新的中央法院中審理。在全新的系統未建立前，現行歐洲司法系統仍可處理部分爭端。

(一)現行司法組織

現在，發明在歐洲的保護只有國家專利和歐洲專利局授予的專利等兩種管道。透過任一管道所授予之專利權，其侵權訴訟都必須在國家法院提起，依據各國訴訟程序規則和各國法院組織來進行訴訟。

此種現狀讓單一的歐洲專利只停留在申請及審查面，無法擴展至司法保護面，然而這是依據1973年政治協商結果所草擬的歐洲專利公約。因政治問題之困難，包含歐洲中央司法組織，用來限制歐洲專利公約只能授予專利。依據歐洲專利公約，一件歐洲專利之授予，在其指定的國家和一個國家專利有相同的效果。這並不是說取得歐洲專利後就會變成多個國家專利而高枕無憂。事實上，在所有的指定國，歐洲專利仍受歐洲專利公約之限制，特別是專利無效。專利無效理由是由歐洲專利公約所訂，專利保護範圍也是由歐洲專利公約所決定。明顯的這是「歐洲專利」，國家法律和程序只在歐洲專利公約未規定時才適用，例如，侵權行為的定義。

(二)審判權

在歐洲建立單一的專利訴訟程序及法院，可考慮的方向有二：一是成立全新的法院系統，一是在既有的歐洲司法組織下建構。

目前在歐洲共同體下，在任何法院的適當司法程序來自19686年9月簽訂的布魯塞爾公約，有關民事和商事事件的審判。這個國際條約被2002年3月1日生效的理事會規則(Council Regulation)所取代
。

這個規則主要的目的在決定可管轄跨國爭端法院，這些條文優先於國家法。除了以位在成員國之住所及公司所在地為審判籍之一般規則外
，第5條第3項規定智慧財產權爭端可在損害發生地的法院起訴。

這個規則的優點是當侵權被告有多人時，可以選擇任一被告所在地之法院起訴，不論被告們是在相同或不同成員國，甚至在非成員國。其先決條件是原告請求必須是有緊密聯結性，因此要一起審理和決定以避免分開程序有矛盾判決之危險。
因此，例如德國權利人在其他成員國也有專利權時，可以只提一訴，被告包含侵權對象物之德國販賣者、製造並供應產品之比利時製造者、以及法國就同一對象物之供貨者。

當被告主張專利無效時會更複雜，規則第22條第4項規定，專利、商標、設計之授予或登錄機關，該機關所在之成員國的法院對其有效性有審判權。這產生一個問題，亦即侵權訴訟被告反訴權利無效時可能會讓法院審判權終結，由於各成員國有關專利無效之司法制度並不相同，因此仍待歐洲法院就此一問題提出判決見解。

(三)跨邊界禁止令

成員國之一法院可以就有關其他國的侵權訴訟為判決，並在法院所在國外之成員國發出暫時禁止令，這稱為跨邊界禁止令(cross-boarder injunction)。

自80年後，這些條文已在一些案件中被使用。然而，布魯塞爾公約和相關的規則，顯示專利的有效性是留給授予專利或生效的成員國決定。因此，法院可決定發生在其他國家之侵權訴訟，但不允許宣告其他國家的專利或歐洲專利為無效。

在此背景下，許多人質疑依布魯塞爾公約的司法系統處理專利侵權事件之可行性，因為專利有效性和權利範圍界定是高度相關的。並且期待盧森堡(Luxemburg)的歐洲法院
(Court of Justice)可以在個案中就相關基本原則作出判決見解。

目前情況是，如果在歐洲共同體不同成員國產生侵權時，必須由專利權人在多國提起專利侵權訴訟。布魯塞爾公約和相關規則雖可解決此一難題，但當被告提起專利無效反訴時，這些條文並不能使用。

歐盟不同國家法院程序的不同和法院系統的不同也導致當事人在侵權訴訟的困難性。判決也缺乏統一性，例如一些重要的爭點上，特別是電腦相關發明、生物科技發明更形困難。

因此，在歐洲對於統一或集中的專利訴訟、以及對於專利法解釋的均一性和法院程序之簡化均有很強的需求。

三、海關邊境措施

用海關程序對抗智慧財產權侵權事件正快速增加中。

歐洲海關統計，海關有關智慧財產權之扣押中，約83%是商標，約14%是設計，低於3%是專利侵權事件。當海關懷疑所檢查的貨品違法時，可將其扣押。

理事會規則(Council Regulation) No.1383/2003會擴展海關對智慧財產權之監督權限至專利、增補保護權、植物品種權、原產地及地理標示。也會增加海關查處之權限。新規則已在2004年7月1日生效，引入統一的權利人申請表格，可向成員國的中央海關組織申請。

四、共同體專利規則

歐盟執行委員會(EU Commission)
在2002年草擬的條約，和2003年3月3日政治共同決定定義出未來的共同體專利系統。

在專利之申請及審查程序上，由於目前歐洲專利局運作已相當成功，有足夠的審查及授予專利之能力，因此在歐盟下再成立一個共同體專利行政組織負責審查專利申請案並無必要。未來共同體專利仍由歐洲專利公約的歐洲專利局授予，和現在並無很大改變。

這樣的方式必須解決的問題是，歐洲專利公約包含歐盟外之國家(例如瑞士和土耳其)，而共同體專利是由共同體規則所定義，因此必須就歐洲專利局處理共同體專利找到法律解決方法，方法是將共同體專利附著在歐洲專利公約，並對歐洲專利公約作修正。

在修正後，申請人不只可以指定屬於EPC的單一國家，也可以指定共同體成員國，其結果是，歐洲專利授予後，在整個共同體都會有效，稱為共同體專利(Community Patent)。

整個在歐洲專利局進行的程序不論那個國家被指定都會是相同的。現在的申請程序、檢索和審查程序不會修正。同時，所授予的專利在九個月內可以異議，歐洲專利局的異議部門和上訴部門可以決定撤銷該專利、修正後維持專利，或駁回異議。

共同體專利的無效理由仍由現在的歐洲專利公約所規範，未來共同體專利和現在歐洲專利的主要不同會在司法審判系統上。

第三節 共同體專利之審判系統的特點

歐洲共同體條約(EC Treaty)原來並未提供司法系統可以就例如專利侵權等私權訴訟事件作判決。因此必須修改共同體條約以便就建立法院系統找到法源。事實上，盧森堡的歐洲法院包含所謂的一審法院(Court of First Instance，簡稱CFI)，只就成員國之國家法院的裁判問題作裁判之回答和提供法律意見。一審法院近年來也就OHIM的決定之上訴做裁判，包含商標和工業設計。然而這只限於OHIM之行政行為的司法審查，並無擴展至無效或共同體設計及共同體商標之侵害問題。

一、新司法審判系統的法律基礎

2001年簽訂的尼斯條約(Nice Treaty)在共同體條約中加入兩個新條文，即225a和229a
，這兩條文於2003年2月更進一步修正，開啟部長理事會(EC Council of Ministries)
可決定和建立新法院系統之法源。

229a開啟歐洲法院就共同體專利和共同體附屬保護(Community Supplementary Certificate of Protection，特別是醫藥發明之保護領域)之侵權和無效做出司法審判的可行性。同條文也開啟關於下列更進一步問題讓歐洲法院作司法審查的可行性，例如：在共同體專利申請案公告後使用一發明(Provisory protection)
先使用權(prior user’s rights)、暫時措施和證據保全、侵權損害賠償和補償、未依法院判決執行時之懲罰令。

225a則開啟所謂司法合議庭(judicial panels)的可行性。關於共同體專利，相關的司法合議庭稱為共同體專利法院(Community Patent Court)。

二、法院組織之主要特點

(一)兩級兩審的系統

在共同體部長理事會基於229a和225a負擔必要決定的任務後，法院組織將會如下所述。

整個法院的組織會在盧森堡的歐洲法院之下。依照2003年3月3日的政治決定，已決定提供共同體專利一個完全中央法院系統。

第一審由共同體專利法院設置的司法審判庭組成，依據225a它會設在盧森堡之歐洲法院下。

共同體專利法院會有7名法官，具有專利法之高階法學學識但無科技背景。會提供兩個庭(chambers)，每個庭有三名法官之合議庭。考慮專利訴訟事件的高度技術性，合議庭三名法官會經由稱做助理記錄員(assistant rapporteur)的技術專家之協助。這些技術專家當作法官之助理會有不同科技領域，並參加口頭聽證之準備，以及法院之審議。然而，他們不參加判決之投票。這些技術專家要有必要的專利法之法律資格以及其高階的相關技術領域專門知識。有7個技術領域：

無機化學和材料科學(inorganic chemistry and material science)
有機和聚合體化學(organic and polymer chemistry)
生化和生物科技(biochemistry and biotechnology)
普通物理(general physics)
機械工程(mechanical engineering)
資訊和通訊(information and communication technology)
電子電機工程(electrical engineering)
共同體專利法院之法官一任六年，由法院、CFI、共同體專利法院、和律師(reputable lawyers)等組成的委員會指定之。

第二審上訴法院會是由已存在的CFI負責，但會成立新的特別庭，以審理共同體專利法院決定之上訴。CFI的合議庭會由三名法官組成，和共同體專利法院法官有相同的法律背景。總共會指定15至18名法官。然而，在某些案件，已存在於CFI之其他法官也會加入合議庭。必須注意的是，在CFI的特別庭將來會處理共同體商標和共同體設計的問題。

相似於共同體專利法院，CFI上訴階段的法官也會由技術專家協助。這些技術專家會相似於技術專家協助共同體專利法院之記錄法官般，來協助上訴階段之法官。

法則上，CFI的上訴階段為終審。然而，在例外的情況下，基本的程序瑕疵或犯罪防禦，對於CFI判決審查(review)是可能的，這個審查要有檢查總長(First Advocate General)之提起，由歐洲法院進行，特別是在有和共同體法律不一致之危險時。

(二)共同體專利法院之審判權

共同體專利法院之判決會擴展至所有成員國之領土。共同體專利法院會處理所有關於共同體專利、申請共同體專利、以及基於共同體專利之Supplementary Protection Certificates之事件。

關於專利之實質問題，共同體專利法院對侵權問題和無效問題有審判權。至於無侵權宣告之確認訴訟是否有權審判現在仍不清楚。這表示共同體專利法院之決定會同時考量當專利侵權訴訟提起時被告就同一專利反訴專利無效之問題。共同體專利法院對這兩問題只有一份判決。

這也表示可以在共同體專利法院就共同體專利之無效提起訴訟，共同體專利法院將是惟一決定共同體專利之有權審判機關。只有在九個月的異議期間，可就共同體專利向EPO要求撤銷專利。

共同體專利法院的審判權還包括：對於敗訴一方之侵權之懲罰和侵權損害賠償；對於例如採證之保護手段，進行一個特別的單造程序須要共同體專利法院之授權；對於就共同體專利之先使用者權；以及判決之執行和訴訟費用之決定。

檢視共同體專利法院之排他審判權的事實是由共同體專利規則所訂，未來可以說共同體專利法院將對所有關於共同體專利權、移轉、授權和協議等之所有問題都有審判權。

第四節 訴訟程序

因為共同體專利法院和CFI是在已經存在的盧森堡歐洲法院架構下，主要的程序規則事實上是在已經存在的歐洲法院之法律(Statute)的議定書(Protocol)中。然而，不論是共同體專利法院之一審，或是CFI的上訴審，新法院的特殊性必須就原來的規則作增修。 

一、共同體專利法院之程序

共同體專利法院的程序規則定義如何在共同體專利法院起訴，法院如何處理。許多實務細節仍未定義。惟一般期望新的共同體系統能採取各成員國法院的優點和經驗。

(1)程序所用之語言

通常規則上程序所用語言會是被告所在地之國家官方語言。然而，例外或當事要求經法院同意，其他EU成員國的語言亦可使用。

如果被告不是EU成員國之住民，程序語言會是專利授予之語言(亦即EPO所用之三種官方語言之一)。

這樣決定程序中所使用的語言，實際上可能會在侵權訴訟中相當複雜，因為可能有許多不同成員國的被告。現在的方案在此種情況還不是很清楚。

除了程序中所用語言的通常定義，共同體專利法院可能聽取當事人、證人、技術專家之陳述，所用的與言可能不是EU成員國的官方語言。在此種情況下，法院會提供翻譯。

共同體專利法院也會允許用非程序語言提出文書，並命當事人翻譯成程序規定語言。

語言的問題相當政治而且糾纏，顯示共同體專利法院會保持合理的彈性，可以說當事人使用非程序規定的語言是完全可能的，只要其提交文書和辯論能讓法院明瞭。

(2)書面和口頭程序

程序的結構有書寫部分和口頭部分。只有在例外情況可以不進行口頭程序，例如可用電子方式進行程序。

口頭聽證將由具有技術背景的助理技術員準備，他將在口頭聽證時說明這個案件。當事人隨後會有機會口頭陳述。歐洲專利律師可在法院協助任一造之律師。

為了減輕一個完全新的司法系統的高度集中性，一些聽證必須在非集中情況下進行，亦即在EU的成員國。共同體專利法院本身會就個案決定這是否適當，例如所有當事人住所都在同一成員國時。

當對於共同體專利向EPO提起異議時，或在共同體專利法院直接或反訴專利無效時，法院程序可能會暫停，這種暫停不是自動的，而是依個案情況而定。

(3)證人和專家

技術專家協助法官，當事人或法院仍有可能對外尋求其它專家或證人以支持其論點。這些專家和證人之陳述會在言詞聽證時聽取。

(4)代理

當事人可由EU成員國之律師授權提出訴訟，律師可由歐洲專利局名單上之歐洲專利律師協助。歐洲專利律師可以在口頭聽證時陳述和解釋技術爭點，特別是在技術專家當作法院助理之前。

顯然在共同體專利之專利侵權及無效訴訟中，當事人的代理可由法律背景的律師和技術背景的歐洲專利律師組成團隊來代理。

二、CFI的上訴程序

(1)上訴理由

原則上，在共同體專利法院一審全部敗訴或部分敗訴一方可以上訴。

CFI會審查法律和事實，不會再進行完全的事實審。而再檢視一審的事實和證據是可能的。在一審程序中沒有合理被審理的新事實和新證據可以提出，例如該事實在一審時並不知道。

(2)CFI的決定

CFI會做出終局判決，可能的判決是維持共同體專利法院之判決或撤銷原判決自為新決定。

在某些案件中，CFI會發回共同體專利法院。此時，共同體專利法院將受CFI判決見解之拘束。

(3)成員國的介入

成員國和EU執行委員會會介入CFI的上訴，例如專利法的法律問題。這個允許介入特別是在困難的問題上，諸如電腦發明的可專利性，商業方法或活體的可專利性，動物和植物等。

此一介入將讓盧森堡歐洲法院的CFI之法律和政治的分量超越EPO的擴大上訴庭(Enlarged Board of Appeal)，擴大上訴庭解釋歐洲專利公約的法律問題之最終行政機關層級。以前這兩機構並無聯結。擴大上訴庭由國際條約定義，CFI是EC條約下的共同體中法律組織，實務上其中一者比另一者位階高以避免衝突的決定是很有用的。

(4)CFI的程序

CFI的組織相似於共同體專利法院。CFI以相同的方式，有特殊庭包含三名法官，並由當作技術記錄員的一名技術專家之協助。

在CFI前的文書和口頭程序相似於共同體專利法院。助理記錄員的角色也和共同體專利法院相似，亦即，這個技術專家準備案件，參加口頭程序，加入審議但沒有投票權。

CFI程序的語言由共同體專利法院一審的語言所決定。然而，相同的例外也是可能的，亦即，一審所用的語言可能因當事人要求經法院同意後更改。當然，專家和證人的語言可能用其他語言，此時要經過翻譯。

(5)再上訴(Further Appeal)
由EC條約的第225(2)條和歐洲法院法(Statue of the Court of Justice)的62條，CFI的案件在例外的情況下可在檢查總長的要求下被歐洲法院所審查，可能的情況是在和共同體法律有不一致之嚴重危險時。

這完成了整個共同體的法律組織架構，第一級為共同體專利法院，第二級為CFI，以及一些由歐洲法院(European Court of Justice)本身所組成的最高法院可以檢視判決。這結構非常相似於許多成員國和世界上許多國家的司法組織。

(6)證據

當一造當事人所提文件及陳述讓法院相信特定證據是在對造所持有時，共同體專利法院可能令對造提出該證據。

共同體法院審級引入單造程序以藉由檢查特定場所以獲得證據，包含所謂侵權行為人被懷疑時。但當此種檢查權最後被法院撤銷時，對造可要求補償。在緊急情況下，可用總括程序(summary procedure)以取得此一程序之授權令。

這種程序是由一種在法國採證的有效程序，即仿冒品扣押而來。採用相似程序的國家還有比利時和義大利。但是此種單造程序必須是在證據有被破壞之危險，只有在此條件下，共同體專利法院才會下令採證。

(7)暫時禁止令(preliminary injunction)
獲得暫時禁止令以阻止侵權之持續是可能的，共同體專利法院可能發給暫時禁止令。

(8)判決之執行

當共同體專利法院和CFI判決後，由EU之成員國的國家權力機構快速且確實執行是，執行的效率是很重要的。

因此，共同體專利法院的終局判決將被執行。上訴將有暫時中止效果。然而，共同體專利法院在已付擔保金的情況下可以宣告其判決之執行。

執行令會包含在共同體專利法院本身的執行令中。結果，判決會直接在成員國執行。一當事人可以直接依成員國之國家民法相關規定執行判決。這會提供不必經過國家權力機構再檢視的簡單執行途徑。

而且，執行若與判決所定期間不符時會有懲罰。共同體專利法院本身可決定懲罰量。

(9)和解

若當事人想要和解，他們可以和解並在法院登記，和解將終止專利法院之程序。

然而，共同體法院的專利有效性不能和解，只有共同體專利法院有審判權以決定共同體專利有效性時。此和解可能含有協議以屈服或志願限制專利，但不能和解專利無效。

第五章 參訪機構訪談紀錄

第一節 專利律師事務所訪問

訪問機構：Eisenführ, Speiser & Partner專利律師事務所，

Arnulfstrasse 25, D-80335, München

訪問時間：2006年8月4日

訪問地點：Eisenführ, Speiser & Partner專利律師事務所

受訪人員：Rainer Fritsche, 專利律師(Patentanwalt)、歐洲專利律師、歐洲商標律師、合夥律師(Managing Partner)

Michael F.P. Muller, 專利律師(Patentanwal)、歐洲商標律師

有關不服專利局核駁審定而向專利法院上訴之案件的實務問題

	問：
	在上訴案件中，依德國專利法第87條，專利局長可以參加訴訟，請問此種參加在實務上是否很常見？能否舉例在何種情況下專利局長會參加訴訟？在我國的行政訴訟，智慧財產局為原處分機關，必然是被告機關之身分。

	答：
	在德國，專利申請案被德國專利局審查部門核駁審定後，可以向聯邦專利法院上訴，專利局局長並非被告身分。在法律上專利局局長可以參加訴訟成為訴訟當事人，參加訴訟有兩種可能，一種是局長自行參加，另一種是由法院認為有必要時，邀請局長參加。

實務上專利局局長會參加訴訟之情形很少，只有在基本法律問題上有重大爭議案件時才會參加。例如有關電腦軟體之發明，目前德國有關電腦軟體之發明是否可准予專利仍採較美國為小的範圍，當有申請人要挑戰此一尺度時，事涉專利局審查上的重要原則，局長可能參加訴訟。又例如在德國有些申請人會使用地方方言提出專利申請或在口頭陳述時使用方言，這與必須使用德文的規定不符，但曾有申請人使用方言申請，被專利局核駁後又向專利法院上訴，這涉及重要法律原則專利局局長也可能參加訴訟。


	問：
	當專利法院認為抗告有理由時，可直接准予專利，實務上是否經常如此做？

	答：
	在法律規則上(in principle)，專利法院可以直接給予專利，但實務上通常(normally)並不會如此做，通常會發回德國專利授予專利。可以直接給予專利的原因，是因為如果一再撤銷專利局核駁審定而重新審查，專利局可能會另外找到新的引證資料再予核駁，對於新的核駁申請人又會向專利法院抗告，如此重複往返礦日費時。因此專利法院是可以直接給予專利的。


	問：
	上訴時，專利法院可否提出新證據，駁回申請人之訴？在實務上，此種情況是否很常見？

	答：
	在法律上，專利法院提出新證據是可以的，但實務上發生的機會非常少。在專利法院審理時，通常不會再做前案技術檢索，可能的情況是會提出補充的引證資料。由於專利法院的技術法官是資深審查官背景出身的，在審查上非常有經驗，他可以提出補強引證以加強專利局核駁審定之論點。例如專利局提出先前技術資料，認為該行業具有通常知識者據該先前技術資料即可得到申請專利之發明，申請人不服審定而向法院抗告。這時候法官有可能提出加強的證據，指出根據這些先前技術資料，確實可以容易得到該申請專利之發明。

但是，法官如果提出任何證據資料，都要給當事人就該證據資料表示意見的機會，才能引用該證據資料做判決。

特別要說明的是，在專利無效之情況，法官是不能提出新證據的。因為上訴事件是單造程序，專利無效則是雙造程序，雙造程序根據德國民事訴訟法，法官是處在中立地位，不能幫無效訴訟之原告提出新證據資料。


	問：
	上訴時，申請人能不能修正申請專利範圍？如果能，應該向專利法院或向專利局提出？法官會不會具體指出申請專利範圍如何修正才能獲准？

	答：
	德國專利法規定，授予專利前都可以修正，當然修正必須滿足一定的實體條件。在專利法院上訴時，申請案還沒獲准，當然可以修正。修正通常直接向專利法院提出，因為案件已經繫屬在專利法院。實務上，有些法官會在言詞審理時暗示申請人如何修正申請專利範圍才會獲准；有些法官甚至會幫申請人撰寫可以獲准的申請專利範圍形式。由於技術法官都是審查上很有經驗的專利審查官，做這些事情完全沒有困難。


有關專利無效事件的實務問題

	問：
	在專利法院審查無效事件時，和該系爭專利的侵權訴訟關係如何？

	答：
	在德國，專利侵權與專利無效是分開由不同的法院審理。審理專利侵權訴訟之法院不能審理專利無效訴訟，而必須由專利法院來審理專利無效訴訟。


	問：
	在此種專利侵權與專利無效訴訟分離的制度之下，專利侵權法院會不會等待專利無效訴訟的結果？

	答：
	兩法院各自審理專利侵權與專利無效訴訟，專利侵權訴訟不會等待專利無效訴訟的結果，所有專利侵權訴訟有可能比專利無效訴訟先審結，也可能後審結。通常只有在專利侵權訴訟法院認為，侵權被告向專利法院所提之專利無效訴訟勝訴機會很高時，才會暫停侵權訴訟之審理。


	問：
	專利無效訴訟審理中，專利權人可否修正(在我國稱為更正)申請專利範圍？他要向專利法院或專利局提出？

	答：
	專利權人可以修正申請專利範圍，通常直接向專利法院提出，因為案件已繫屬在專利法院，當然修正要滿足規定的實體要件。


	問：
	專利法院的法官審理專利無效時，會不會明確指出申請專利範圍應如何修正才能維持專利權之存在？

	答：
	專利無效訴訟時，專利權人自己要評估對方所提出的證據資料，自行決定如何修正申請專利範圍，實務上法官不會具體指出應如何修正，但在言詞審理時，法官有可能暗示專利權人應作如何之修正。


	問：
	專利無效訴訟審理中，專利權人可否向專利局提出修正？又如果沒有專利無效訴訟，專利權人可否向專利局提出修正？

	答：
	實務上，專利無效訴訟審理中，專利權人如果要修正都是向專利法院提出。至於沒有無效訴訟案件時，專利權人通常不會提出修正。在我的經驗上，從來沒有專利權人主動修正。例如我曾經遇過一個案件，專利權人想提出侵權告訴，又認為申請專利範圍有一些要修正的地方。我建議他先提出侵權訴訟，等到對方提出專利無效訴訟時，再修正申請專利範圍。


第二節 歐洲專利局柏林辦公室訪問

訪問機構：歐洲專利局柏林辦公室，Gitschiner Str. 103, 10969, Berlin

訪問時間：2006年8月11日

訪問地點：歐洲專利局柏林辦公室

受訪人員：André Roussel, 電腦審查部門主管(Director, Directorate 1.5.27, Computers)

有關柏林辦公室

	問：
	這次專門來訪問柏林，主要是想瞭解柏林辦公室的任務。我知道柏林辦公室也有審查人員，EPO審查部門依技術領域分成14個cluster，每一個cluster在慕尼黑、海牙、柏林都有審查人員及主管，這樣分散的情況如何運作？

	答：
	柏林辦公室規模較小，不是每一個cluster在各地辦公室都有審查人員，要看技術領域及該領域的案件申請量而定。由於前案資料都已放進電腦，所以不論在那一個辦公都可以作檢索及審查工作。

柏林辦公室目前文件數量已大量減少，現在已經不用紙本，我們把紙本資料全部去除，所以你看不到很多紙本資料，幾年前來的話可能還有一些。


	問：
	紙本資料全部去除，難道不保留一段時間嗎？

	答：
	沒有錯，全部去除。海牙可能還保留有一些重要的老文件。這些文件全部放入電腦資料庫，使用電腦檢索需要訓練，需要好的檢索引擎。現在資料庫中的專利文獻超過7千萬，還有幾乎同等的非專利資料，還要上網檢索。




	問：
	上網檢索，網路資料當作引證沒有問題嗎？

	答：
	特別是在電腦資訊領域的技術，有很多技術是在網站公開，而在前案資料找不到，所以要上網檢索。網頁資料當引證的確有問題，因為一段時間後可能就消失了，這是很複雜的問題。


有關品質問題

	問：
	根據EPO公布在網站上的資料，去年EPO特別注重檢索及審查品質的改善，我想請教整個計畫有關的問題。

在世界上的專利機構中，EPO的檢索品質已經是相當被肯定的，連美國的大公司都認為EPO的檢索品質比美國好，在這種情況下把品質當作重要工作項目似乎有點讓人訝異。

	答：
	品質計畫的提出，主要來自產業界的要求。也許相對於其他專利機構，我們的品質已相當好，但是仍然需要再提升。專利品質必須全面澈底的檢視，科技發展與使用者的策略，以及專利保護需求的劇增，這兩種因素結合的結果讓產業界對EPO提出特別的壓力已確保整個專利授與的品質。


	問：
	能否大略敘述整個計畫的內容，我看到整個EPO的組織似乎也因而改組，特別是在職司審查的DG1和DG2。

	答：
	整個品質改善計畫是全面性的，的確我們的組織也有一些調整。以前DG1只負責檢索，DG2負責審查。過去幾年的BEST計畫將DG1和DG2改組為14個cluster，每個cluster都要負責檢索和審查。2005年的組織是這樣的(見附件1)，DG1是運作部門(Operations)，DG2是運作支援部門(Operational Support)，DG3是上訴部門(Appeals)，DG4是行政部門(Administration)，DG5是法律及外部事務(Legal/External Affairs)。


	問：
	三年前我曾經參加過EPO國際學院的課程，有關上訴庭(Boards of Appeal)，對此部門較為瞭解，能否請教每一部門，尤其是DG1和DG2的現況。

	答：
	每個部門的現況是這樣的。檢索和審查部門構成DG1，稱為運作部門，DG2是支援運作的部門，品質管理就在這個部門之中。


	問：
	很抱歉順便請教一個問題，請問法律部門是否正在研擬有關共同體專利的修法及相關計畫？您認為共同體專利在2010年有可能實現嗎？

	答：
	共同體專利的修法的確在這個部門負責。坦白說，我個人不認為在2010年會實現共同體專利。主要還是在政治以及語言問題，技術上已完全沒有問題，尤其在語言問題上，未來共同體專利核准後在所有EU國家生效，必須譯成所有國家的語言，這些翻譯費用要由誰來負擔？現在EPO是由申請人自行指定要在那幾個國家生效，譯成這些國家的語言由申請人自行負責。


	問：
	品質管理如何進行？

	答：
	除了審查人員的教育訓練以提升品質外，對外而言，品質均一(unique)是其中一項重要目標。因為審查人員有年資及經驗之差異，我們特別針對年資較淺的人進行訓練。另外在一些程序中設有複核人員，局長是最高覆核者。


	問：
	我以前只知道EPO有五大部門，沒注意到局長下還有部門，能否解釋一下？

	答：
	局長是最高的覆核，當然不是局長自己做覆核，而是在局長下的辦公室有幾個部門，其中PD0.6.2就是品質複核單位，這個單位調來資深的審查人員，他通常會做兩年，負責隨機抽樣覆核，這是一種程序後覆核，覆核後要寫成報告，交給審查部門主管，並當作教育訓練之用。這裡有一張表，顯示EPO審查領域的品質管理系統。

程序後覆核可能會太晚，在審查部門本身也有覆核，這是在程序中的覆核，以我的部門為例，就有兩位資深審查官專門在做覆核的工作。


	問：
	請問EPO有沒有發展出一些量化指標，可以對外說明您們的品質計畫是成功的？

	答：
	有的，但很抱歉還未對外公開，這些量化指標只給部門主管參考。這裡有一份資料不是給你的，但可以給你參閱一下。這是顧客滿意度調查的統計表，因為做起來很複雜，所以不是每一年都做。


有關IPC分類問題

	問：
	我知道EPO除了使用IPC國際分類之外，也有自己的細部分類(EPO’s internal classification system，ECLA)，請問這種分類多久會更新一次，更新後如何把以前的文件重新分類？

	答：
	分類是例行性工作(a running process)。現在國際通用的IPC分類，不是每個國家都適用，某些國家會認為在一些技術類別分得不夠細。又由於科技不斷在進步，國際專利分類在有些技術領域可能不合用，因此就要做細部分類。


	問：
	所以審查人員不只是做檢索及審查工作，也要做分類？

	答：
	是的。因為分類工作要由資深人員來做。例如，我的部門有一名審查官告訴我在某一個領域的分類已不敷使用，我說好，那我們來進行一個計畫，做細部分類。這個計畫有資深與資淺的人組成，必要時也可以找外部的專家組成團隊。新進的審查人員所學較接近時代，他比較知道最新的技術，相互合作可以把細部分類做好。


	問：
	細部分類做好後，許多舊文件要如何重分？

	答：
	整個計畫也包含重分類，我們會找一些學生來，他們是短期的契約工，由審查人員帶領，告訴他們如何做分類。


	問：
	舊文件非常多，請問要多少學生才夠？

	答：
	這要看計畫的大小而定，上次作的計畫約有七名學生來做約兩個月的時間。


有關特殊檢索問題

	問：
	最後一個主題我想請教有關特殊檢索的問題。

	答：
	我們的檢索有兩類，一種是一般性檢索，這是你所瞭解的一般專利申請案所會進行的檢索，另一種則是特殊檢索。特殊檢索可以指定特別的檢索範圍，例如經常有日本大公司，要檢索美國的前案資料，我想他們可能是在美國有專利訴訟。


	問：
	所以他們比較相信您們的檢索品質？

	答：
	可能是吧，日本專利局可以檢索日文的前案資料，至於國外的英文前案資料，日本可能只有英文摘要，沒有英文全文資料庫，因此英文的前案資料檢索無法像美國和EPO。還有一些需求是指定特別的技術，希望每兩個月做一次檢索報告，因為兩個月的時間可能又有許多新的技術資料進到資料庫。


	問：
	此種檢索如何收費？

	答：
	依檢索所需的工作時數而定。


	問：
	您的專長是電腦科學，是否可能有機會請您來做專題演講，主題是有關品質或電腦相關發明在歐洲的爭論？

	答：
	當然，我非常樂意，請你找辦公室。


第三節 德國聯邦專利法院訪問

訪問機構：德國聯邦專利法院

訪問時間：2006年8月17日

訪問地點：德國聯邦專利法院

受訪人員：Bernd Tödte,副院長(Vizepräsident)

Herr van Raden,法官(Richter)

訪問副院長

	問：
	我看了一些資料，知道專利法院法官人數與庭數會隨案件量調整。能否請教專利法院近況，法官人數與庭數？

	答：
	現在共有29庭，13個技術庭、4個無效庭、9個商標庭、1個新型庭、1個法律庭、1個植物品種庭。法官有118人，其中57人是技術法官，其餘是法律法官。我們技術法官和法律法官合作的非常好。


	問：
	請問技術法官除了來自專利局的資深審查人員外，是否有別的管道？

	答：
	全部來自審查人員。以我自己為例，我的專長是機械工程，和你一樣。我在1981年進入專利局當審查人員，成為審查人員之前，至少要有五年的產業界工作經驗。成為審查人員後，通常要有12年以上的審查經驗後，才有機會被遴選來當技術法官。12年不是規則所定，但一般至少都是如此。我來專利法院當三年法官後，又回到專利局當審查部門主管3年，之後又去IT部門當主管4年，隨後來專利法院當副院長。


	問：
	技術法官如何學習法律方面的知識？

	答：
	當審查人員的時候就一直有法律方面的訓練，還要和法官一起實務學習，還有參加法官進修班，這個法官進修班是所有的法官都要參加的，並不是為技術法官專門開設的。我是法律法官，之前在法蘭克福地院工作，碰過非常困難的專利侵權訴訟，有些學校和產業界合作，開發非常尖端的技術，這些技術的專利侵權訴訟，在技術問題上非常難以瞭解，所以技術法官是很重要的。


訪問法官

	問：
	剛才副院長已大致介紹了專利法院的概況，特別是技術法官的部分。

	答：
	德國的技術法官是比較特別的制度，技術庭的技術法官是從有經驗的專利審查人員中遴選優秀的人員來擔任，無效庭的法官再從技術庭的法官中遴選。


	問：
	我已瞭解德國專利無效以及不服核駁審定的審查及救濟層級，德國一直認為整個制度運作是很成功的？

	答：
	專利法院審理專利無效及不服德國專利局核駁審定之上訴，如果當事人不服專利法院之審定，他可以向最高法院上訴。臺灣的審查層級如何？


	問：
	以專利申請而言，智慧局的專利二組審查專利申請案，如果申請案被核駁，他可以提出再審查，再審查由專利三組另一位審查官審理。如果又被核駁，他可以向經濟部訴願，經濟部是智慧局的上級機關，如果又被駁回，可向高等行政法院提行政訴訟，最後終審是最高行政法院。因為救濟層級太多，我們打算將智慧局與經濟部兩個審級合併為一，在智慧局設立上訴庭合議言詞審理。專利無效的審級也是類似。您是否認為這是正確的方向。

	答：
	這樣的審級的確太多，我不清楚臺灣的制度，但我知道一些國家也有較多的審級。德國的制度運作是很成功的，在歐洲其他國家很多人士也認為如此。


	問：
	我看了一些資料，有關歐洲專利制度整合，將來會在歐盟成立單一的法院審理專利侵權及無效事件。如果成功的話，德國是否要被迫放棄現在成功的制度。

	答：
	單一的法院還有很多問題，未來一審可能還是在各國，二審才會進入歐洲法院。設立單一法院，語言是最大的問題，有些人建議使用英文，德國可以同意用英文，但法國完全不同意。


	問：
	能否請教無效庭的審理概況。

	答：
	無效庭所採用的是民事程序，和技術庭不同。無效庭的首席法官必須是法律法官。因為民事訴訟程序涉及舉證責任及複雜的程序問題。


	問：
	無效庭的決定除了全部無效及全部有效外，是否有部分無效的情況？

	答：
	有的。部分無效的情況很多，我們在決定中直接宣告一部分申請專利範圍是無效。


	問：
	請問沒有統計被宣告無效的比率？

	答：
	在我們的年報上沒有統計。但我個人經驗上，約有三分之一是全部無效，三分之一全部有效，三分之一是部分無效。

另外在無效庭也經常有和解的情況，因為是民事訴訟程序，雙方當事人如果達成申請專利範圍如何修正的協議，也可促成和解。


	問：
	請問在年報資料上為何技術庭也審理異議案件？

	答：
	這是因為德國專利局案件積壓太嚴重，因此自02年起將異議案件交給技術庭審理，但這只進行到2006年。


第四節 聯邦最高法院訪問

訪問機構：德國聯邦普通最高法院(Bundesgerichtshof), 

Herrenstrasse 45a, 76133,Karlsruhe)

訪問時間：2006年8月21日

訪問地點：德國聯邦普通最高法院

受訪人員：Dr. Klaus-Jürgen Melullis庭長

有關專利申請案之救濟

	問：
	容我先解釋一下有關我國專利申請及其後續救濟程序概況，也許您可以瞭解我為何會對於德國有關專利之司法系統有興趣。我國專利申請案及其救濟程序存在許多層級，一件專利申請案提出後，首先是智慧局專利二組之審查，如果被核駁的話可以提出再審查，由專利三組另一名審查官審查，接下來可以向智慧局的上級機關經濟部訴願，經濟部是行政機關，接下來可以到高等行政法院及最高行政法院，因此，總共有五個層級。未來我們希望將經濟部的訴願和智慧局的再審查合併成一個審級，即使如此，我想都還比德國多一個審級。

	答：
	德國的確只有三個審級，最後一審只有法律審。因此，事實審只有兩級，有些人認為事實審的層級太少，想要再增加一個審級。


	問：
	這個審級要如何增加？

	答：
	可以放在專利法院或德國專利局。


	問：
	但是我拜訪過專利事務所及專利法院，他們都認為德國的制度運作得很成功。

	答：
	是的，但是仍有人有不同觀點。


	問：
	因為最高法院只有法律審，所以我想會進到最高法院的案件應該不多，請問每件案件由幾位法官合議審理？

	答：
	是的。每件案件由五位法官合議審理。


	問：
	請問這類案件以誰當被告？在臺灣是以專利局為被告。

	答：
	這類案件沒有被告，專利局局長必要時可以參加訴訟。

在新型專利的情況又有不同。有關新型之異議是走地院、高院、最高法院的程序。


	問：
	我這一次來德國，並沒有特別深入研究新型專利制度。世界上有新型專利的國家不多，像美國就沒有新型。我國新型專利多是學自日本，但日本是學自德國，我想直接從德國來學習是很有必要的。我們現在遇到一些新型制度上的問題，只參考日本制度似乎解決不了問題。

	答：
	新型專利制度在德國仍很重要，但由於新型制度的存在，整個歐洲專利的調和化也有一些問題。我們把新型定義成技術層次較低，(發明)專利的技術層次較高，但歐洲專利並沒有新型，因此就產生問題。像奧地利似乎把電腦軟體發明放在新型，因為在歐洲專利局電腦軟體發明仍不給專利，因此奧地利就把它放入新型專利保護。


有關專利無效案件

	問：
	在專利無效方面，德國制度為兩審終結，最高法院有關專利無效是採事實審加法律審，請問每件案件由幾位法官合議審理

	答：
	專利無效的部分有事實審和法律審，每件案件由五位法官合議審理，侵權案件也是五位法官。


	問：
	有關專利無效案件，若審理結果為上訴人有理由，會撤銷發回重審或自為變更判決？

	答：
	在法律上，兩種方式都是可以的。


	問：
	那麼在實務上以那一種較多？

	答：
	以撤銷發回的形式較多，約有80%。


	問：
	在專利無效的審理時，專利權人可否再為申請專利範圍之修正？

	答：
	因為採事實審，所以可以修正，而且也可以提出新事實新證據，也可為訴之變更。

在專利無效事件上，若法院判決為專利無效，則對所有大眾該專利都是無效。若法院判決為專利有效，則只對訴訟當事人有效力。


	問：
	因此即使法院判決專利有效，另一人仍然可以就相同之證據再起訴專利無效

	答：
	是的。


	問：
	就同一專利之侵權與無效，最後的終審法院都是最高法院，請問此類案件如何審理？

	答：
	專利無效是在專利權存在期間任何人都可以提起，甚至在專利權期滿後在一些特定條件下也可以提起。

侵權訴訟是在邦地方法院一審，邦高等法院二審，最後才進到聯邦最高法院。如果侵權的案件先進到最高法院，專利無效案件仍在專利法院，則會暫停訴訟程序，等待無效案件的判決。但在專利無效的理由是明顯而容易判斷的情況下，則不會等待。另外，侵權訴訟涉及執行的問題，一審勝訴判決只要付擔保金就可執行，此時被告可能再提無效，這是很複雜的訴訟技巧。


	問：
	有關專利無效或侵權案件的技術問題上，如何審理？

	答：
	最高法院並沒有技術法官，所有的法官都是法律法官。有關技術問題，我們會請技術專家提供意見，技術專家只就技術層面問題提供他的專業書面意見，必要的時候也會請他出庭作言詞陳述。技術專家不能左右法官的判決，法官仍然是完全獨立的審理。


	問：
	請問最高法院之重要判決有無將要旨譯成英文？

	答：
	所有判決都是德文，有些判決會有人寫成英文的文章，發表在國際的刊物上。我們的判決並沒有像許多國家般將其放在網路上供大眾查閱，這一方面是我們沒有積極去做這件事，一方面是當事人資料保護的問題，但近幾年的判決資料都已經可以在網路上查到。


	問：
	最後一個問題，請教在EU設立單一的歐洲專利法院是否可能成功？

	答：
	(笑)。這是很困難的問題。單一的歐洲專利法院正是我所擔心的，它是完全政治層面的考量，因為這是各國商談後妥協各自讓一步的結果，遷就政治的後果是，會產生法律漏洞。在法官的任命上也是政治任命，最後擔任法官的人在專業上會有很大的問題，其判決結果如果不被大家認同，並無法解決現在的問題。先前會談無法達成協議如何產生法官，是令人高興的。有一個方案較為可行，就是將現在EPO的權限擴大，不必馬上成立單一的法院，因為EPO的專業能力夠，其審理結果才能讓大眾信服。


第六章 心得與建議事項

一、德國專利審查與救濟制度

德國科技水準自工業革命後即在世界上佔有重要地位，兩次世界大戰之戰敗國，均能在短時間內重建並成為工業強國，其在科技上的實力顯然是重要因素。以促進產業發展為目的的專利制度，應該也發揮了重要功能。

從專利法院成立的背景以觀，德國於二戰前將專利無效與核駁之上訴的審查權限交給專利局的準司法專業審判體，與當時行政權強大應不無關聯。而我國在行政權強大的背景下，卻是使用行政機關的訴願、再訴願之制度。兩相比較，德國制度在行政機關內的審理，除了專業性不容質疑外，也有嚴謹的合議體及審理程序保障，此一制度暫不論其對於三權分立之原則有違，事實上仍發揮其在專利制度上重要的地位與功能。

德國二戰前專利無效與核駁上訴之審級，在進入最高法院前只有無效部及上訴部之一個審級，我國對於核駁上訴(專利無效)則有再審查(舉發)、訴願、再訴願等三個審級。審級過多除了訴訟曠日費時外，能否發揮保障人民權益之功能備受質疑。1990年雖然行政訴訟與訴願制度修改，仍然有再審查(舉發)、訴願、行政訴訟等三個審級。

我國因應智慧財產法院之成立，計畫將智慧局內的制度與訴願合併簡化為一級，以智慧局內的專利無效審議及核駁上訴審議代之，並建立審議程序之保障。如此審級簡併後，仍比德國多出一審。參考德國制度，審級簡併並在第一審級以專利專家進行合議言詞審議可謂是必須走的一條路。

二、德國專利法院之管轄

我國智慧局對於專利無效及再審查之決定，屬行政處分，在我國法院二元化系統下，其後續救濟是走行政訴訟管道；而專利侵權訴訟則走民事訴訟之普通法院系統。由於專利無效常常是侵權訴訟的先決問題，兩者分屬兩個法院系統，有不同的終審法院。德國則讓專利無效及核駁上訴之決定，最後與審理侵權訴訟之法院走相同之法院系統，有相同的終審法院(普通最高法院)。此種作法固然遭到有違行政訴訟制度法理之議論(德國也設有行政法院)，但不拘泥於傳統法理，也可說是可將專利權作為一種私權，專利無效未必是完全的公法事件。

從機能面來看，聯邦專利法院之上訴部，屬行政裁判權，從組織、機構來看，屬普通裁判權，對其上訴審為聯邦普通最高法院。如此，上訴部屬普通裁判權，和專利侵害訴訟屬同一裁判權，相同專利有關之程序，可迴避分屬行政裁判權和普通裁判權的問題。

將強制授權事件交給專利法院管轄，也是專利法院的特點之一。我國智慧局自2005年核准第一件強制授權案後，有關強制授權之審理機關應劃規行政機關或法院即引發討論。主張應由法院審理者認為此類事件涉及請求人與專利權人兩造對立，具有裁判之性質，應有嚴謹裁判程序；況且2005年提出禽流感疫苗強制授權者為衛生署，亦屬行政機關，智慧局為行政院三級機關，在行政一體的情況下，作為中立的裁判機關顯不適當。主張不宜由法院審理者，無非是質疑法院的專業性，是否有能力審理此類事件。德國將其交給專利法院卻可避免前述兩說之缺點，頗值參考。

三、專利法院審查專利核駁案件

對於專利局核駁審定之上訴，並無兩造當事人，嚴格上說來並無司法判決所欲解決之兩造對立情況。雖然必要時專利局局長也可參加訴訟而成為當事人，但並非如我國行政訴訟係以原處分機關智慧局為被告機關。

因此，專利法院審理上訴程序，並非消極的撤銷原來不准專利之審定，而是可作出准予專利之決定，這實質上已是行政機關之職權。我國現行行政訴訟雖有課予義務訴訟之訴訟類型，但也必須先將原行政處分撤銷，再命原處分機關為准予專利之審定，並非如德國專利法院可自為決定。

有關申請專利範圍之修正，在我國只限於智慧局審定前才可進行，此一審定包含再審查審定，進入訴願或行政訴訟程序後即不得修正。在某一審級中是否可修正申請專利範圍，與審查機關(或法院)是否有職權以新理由及新事實予以核駁是有密切相關的。如果審查機關(或法院)可以職權採用新的核駁理由，卻剝奪當事人申請專利範圍的修正機會，則侵害當事人的程序權利，並不相襯。

以我國訴願程序為例，雖不得修正申請專利範圍，但訴願決定機關亦有對訴願人不利變更之禁止規定。未來若採在智慧局合議審議之模式，審議過程中，應可修正申請專利範圍方屬合理。
四、德國專利無效與侵權訴訟制度

凡設有專利制度的國家，都必須處理專利無效問題，因為經過專利要件審查後授予專利之案件，仍可能存在有審查機關所未發現之先前技術，因而專利無效制度必然是專利制度中重要的一環。

相對於其他案件是屬於上訴程序，德國專利無效程序在法院審理是屬於一審。一審程序即以五名法官合議審理，在其他國家屬罕見，五名法官包含資深專利審查官出身的技術法官，透過嚴謹的程序，其判決之權威性可以想見。

由於專利無效準用民事訴訟程序，形成無效判決有對世效，有效判決只拘束當事人的不相襯情況。雖然第三者可再就同一證據起訴，但獲得相同的判決結果是可預期的，又審理侵權訴訟並不受專利法院無效案件審理時間之影響，因此再行起訴並無法達到停止侵權訴訟之目的，對原告有害無益，實務上幾乎不會發生就同一證據再行起訴之情況。

專利無效訴訟提起後，專利權人常會提出更正，更正雖亦可向專利局提出，但因案件既已繫屬專利法院，故實務上都是向專利法院提出。

  在專利案件申請專利範圍可有多項，權利人在侵權訴訟時可主張侵權對象物落入某一項或某部分項；相對地，專利無效訴訟可以就某些項宣告無效，這幾乎已是各國專利無效制度之通則。我國舉發則尚不能將部分項審定無效，使得審定前必須就無效之請求項請專利權人刪除，此一程序常讓審查程序延宕，因專利權人提出更正本後，又要再讓舉發人表示意見，未來應採可以直接將部分項審定為無效之方式。在此模式下，雙造很可能交叉提行政訴訟，此時是否仍要以智慧局為被告機關亦應一併考量之。

五、德國專利爭訟制度之特點

綜合來看，德國制度可以說對原告相當有利。這是提供重視專利(propatent)之法院的傾向，然而，此點之成功是基於以下各點必須留意

(1) 侵害訴訟和無效訴訟之審理都是迅速的。

(2) 侵害訴訟及無效訴訟進入終審法院前，侵害訴訟有兩審，無效訴訟只有一審，這讓侵害訴訟第一審沒有很強的理由中止訴訟以等待無效訴訟的結果，若有必要中止，在二審時即可。因此，侵害訴訟一審可以不必太擔心專利無效問題而迅速審結。

(3) 無效訴訟雖然只有兩審，但對於當事人而言並無審級過少之虞，因為第一審即屬高院層級，而且以法官五人合議，這在其他國家即使是二審程序都很罕見。

(4) 專利法院中的技術法官存在，法院之高審理能力及裁判品質受到肯定，因此過多的審級顯然是不必要的。

(5) 審理侵權事件之法官雖無技術法官，但有豐富之經驗。

(6) 一審判決後幾乎可以假執行，還有專利權人在侵害程序開始後一年內可獲得有效的禁止命令，是侵害訴訟實效性很高的要素。

另外，德國專利訴訟中也必須考慮被告之利益，有關此點，無效訴訟繫屬中侵害程序之終止及控訴中提供假執行終止的可能性，也是實現平衡制度所必要的。

六、專利無效與侵權制度之調和

專利侵害訴訟與專利無效之權限分配，美國長期以來均是採合併制，德國則採分離制，兩者可說是佔據此一問題光譜之左、右兩極端。其他各國則分布在此光譜之範圍內。

從德國及美國均有強大的科技水準，以及專利制度運作的成熟性，兩國之作法並無絕對優劣之分，甚至可說兩者都能成功運作。在瞭解其成功運作的同時，不得不從其歷史背景及司法制度面深入探討，方不致有瞎子摸象之虞。

考慮時間上的變化，尤其是近年來之演變，實質上佔據光譜兩極端的國家均已逐漸改變，向中間移動。

分離制國家中，德國多年來判決的見解，逐漸開放侵權被告能主張專利無效的範圍，從部分公知技術之抗辯，到全部公知技術之抗辯，以及新穎性之抗辯等。日本2000年最高法院判決，創設法院可以在專利侵權訴訟就被告對專利無效抗辯進行認定。我國則在未來的智慧財產法院案件審理法第16條予以明訂。

合併制國家中，美國在1981年於專利商標局建立複審制度，讓第三者可在行政機關主張專利無效，1999年又建立當事者系複審程序，擴大第三者參與複審程序，以往只能在法院主張專利無效的情況也早已打破。

七、專利法院之必要性

關於專利訴訟，在審級和設立專門法院上，目前各國可說是比較一致。顯然各國均已體認專利制度在當今知識經濟時代的重要性，又因專利訴訟涉及技術問題的專業性及複雜性，在民事侵權訴訟一審設立專院或專庭審理已為各國所採。專屬管轄的法院數遠少於一般民事事件的法院數，缺點是原、被告無法於住所就近地院訴訟，出庭時很可能長途奔波，但此缺點與專利事件之專業性相衡顯然較輕。

我國將成立智慧財產法院，將侵權訴訟一審集中在一所法院管轄，同樣面臨當事人之便利性問題。但幅員遠較我國為大的德、英、法各國的現況來看，設立專屬管轄的一審法院已是不得不走的制度。

而在專利訴訟程序上，顯然各國仍存在極大差異，尤其在證據法則與專利無效問題上，此點涉及各國民事訴訟程序，即使長期來看也很難改變，因此在調和化進展上，成立單一的歐洲法院應是較便捷的方向。
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� 有關專利法院之管轄範圍，本文將於稍後詳述。


� 所謂「上訴」(appeal)，是指不服專利局初審核駁審定之救濟程序，我國有再審查、訴願、行政訴訟程序，德國的上訴程序並不對應我國任一程序。


� 專利法65條第1項：成立專利法院，為獨立且自治的聯邦法院，聽取專利局專利部門審查者決定之上訴，以及無效宣告申請，和強制授權實施之授予。位在專利局所在處，被稱為聯邦專利法院。


� 專利法65條第1項；商標法第13條第1項；新型專利法第18條；半導體晶片保護法第4條第4項；工業設計法第10a條第1項。植物法第34條第1項。


� 專利法第143條；商標法第32條；新型專利法第27條。


� 參見德國聯邦專利法院2005年年報(Jahresbericht 2005)。


� 專利法第66條第1項，第81條以下。


� 新型專利法第18條第3項。半導體晶片保護法第4條第4項。


� 工業設計法第23條第2項。


� 專利法第66條第1項，第73條以下。


� 這是因為德國專利商標局積案嚴重，由專利法院支援審理專利異議事件。


� 商標法第66條第1項、第67條第1項、第165條第4、5項。


� 植物品種法第34條第1項。


� 有關專利之合議庭組成，見德國專利法第67條。


� 商標法第18條第3項。


� 新型專利法第18條第2、3項準用專利法第67條第1項。


� 植物法第34條第5項。


� 專利法第67條第1項，專利法第73條第3項；130、131、133條。


� 參見專利法院2005年年報。


� 因為德國專利局案件累積嚴重，因此自02年起將異議案件交給技術庭審理，但這只進行到2006年。


�商標法第13條第3項準用專利法第78條；新型專利法第18條第3項準用專利法第78條。


� 德國專利制度尚存在異議程序，我國93年7月1日施行專利法已廢除異議制度。


� Reichsgericht, 17 January 1882, RGSt 3, 252;24 October1887, RGSt 7, 146。


� J. Kohler, Handbuch desdeutschen Patentrechts, Mannheim 1900,362。


� F.Pakuscher, RIW 1975,305.當時聯邦專利法院主席法官曾說：然而專利無效訴訟中，專利法院本身並無先前技術調查之經驗。


� 中國也是強大官僚制度的國家，並影響了日本、韓國、台灣，形成強大行政機關、弱小法院的情況。


� Reichsgericht, 3 Feb.1915.RGZ.”Weichlotmetall”事件。


� 1941年12月23日指令(RGB1.II, 372)


� Reichsgericht, RGZ 140,336-Säulenständer事件


� Bundesgerichtshof, GRUR 1959,371(Schaumgummi事件)


� Reichsgericht, RGZ 157.154(Kellerfenster事件)。


� Bundesgerichtshof in BGHZ 3,365(Schuhsohle事件)


� Bundesgerichtshof, GRUR 1964, 602(Climax事件)


� Oberlandesgericht Karlsruhe, GRUR 1971,51.


� Oberlandesgerichtshof fur die Britische Zone 3, 63(Wursthulle事件)


� Bundesgerichtshof, GRUR 1964, 132(Klappenverschluss事件);Bundesgerichtshof, GRUR1979,624(Umlegbarc Schicssscheibe事件)


� Bundesgerichtshof, GRUR 1959,317(Schaumgummi事件)


� Bundesgerichtshof, GRUR1964, 132(Furderband)


� Bundesgerichtshof,GRUR1964, 132(Kappenverschluss)


� Bundesgerichtshof, GRUR 1972, 597(Schienenschalter)


� Bundesgerichtshof, GRUR 1972, 597(Schienenschalter II):Bundesgerichtshof, GRUR 1974,460(Molliped)


� Bundesgerichtshof,GRUR 1973,586(Zuteilvorrichtung)


� Bundesgerichtshof, GRUR 1986,803=18IIC795[1987]。


� Bundesgerichtshof, GRUR1997,454(Kabeldurchfuhrung):Landgericht Dusseldorf,21 December 1993, GRUR 1994,509(Rollstulfahrrad).


� Bundesgerichtshof,GRUR, 1993,886(WeichvorrichtungI)


� Bundesgerichtshof, GRUR 1961,771(Blinkleuchte)


� Bundesgerichtshof,GRUR1994, 439(Sulfonsaurechlorid)


� Reichsgericht, GRUR 1936, 50


� Reichsgericht, GRUR, 1938,43(Mabbecher)


� Bundesgerichtshof, GRUR, 1958, 179(Resin)


� Bundesgerichtshof, GRUR, 1959,320(Moped-Kupplung)


� Stauder, 14 IIC 793, 808[1983]


� 但是，有法官認為此種狀況認可其權利回復請求是必要的。Psukuscher, RIW 1975,308。


� Oberlandesgericht Dusseldorf,7 December 1995,Mitteilungen 1997, 257(Steinknacker)


� Rogge, GRUR Int. 1996, 386; Krieger, GRUR1996,941。


� Tilmann,GRUR 1998,329。


� 歐盟商標規則第91條和設計規則第80條有此規定，詳見註1。


� 例如：英國判決先例，UK High Court, IIC 2001, 463-“No tears”.


� 現在已修改為第81條和第28條。詳見註2。


� Art. 50et seq. TRIPs Agreement.


� See also Proposed Directive COM(2003) 46 final, Part Three, Section C. The legal situation in the Member States.


� Cf.on the balance of interests in preliminary injunction proceedings, Meier-Beck, Aktuelle Fragen des Patentverletzungsverfahrens, GRUR 1999, 397, p.382 et seq.


� 在2005年，拉托維亞(Latvia)成為歐洲專利組織之第31個會員國，再加上5個延伸國，歐洲專利系統現在共可獲得36個國家的專利保護。


� 歐洲聯盟 (European Union, EU) 是一個以條約為基礎的獨特制度架構，界定並管理會員國之間的經濟與政治合作。詳見註3。


� 所謂「歐洲專利」究何所指，要看如何定義「歐洲」。由於現在EPC是獲得歐洲許多國家專利的管道，因此現在所謂「歐洲專利」通常指依EPC經歐洲專利局所審查後授予之專利。依EPC申請專利可以任意指定EPC成員國作為該專利所欲保護的國家，並非自動在所有EPC成員國都獲得專利權，EPC成員國和EU成員國也不完全相同。


� Council Regulation(EC) No.40/94 of 20 December 1993 on the community trademark.


� Council Regulation(EC) No. 6/2002 of 12 December 2001 on community designs.


� First Council 指令89/104/EEC of 12 December 1988 to approximate the laws of the member states relating to trademarks; 指令98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the 設計之法律保護。


� 例如Council 指令93/98/EEC of 29 October 1993 調和化著作權保護期間和特定相關權利。


� Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters OJ 2001 L12/1，Article 5. Date of entry into force:2002/03/01。


� 第2條及第60條。在成員國有住所者，不論其國籍如何，均可在另一成員國起訴。


� 第6條第1項。


�歐洲法院(Court of Justice)是歐盟的司法組織，位在盧森堡，可確保會員國所通過的條約，及其所衍生的規定。


�歐洲執行委員會(EU commission)是歐盟真正的行政中心，負責籌畫及執行歐盟的各項政策。


� Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts Declarations Adopted By The Conference Declaration on Article 225a of the Treaty establishing the European Community OJ 2001 C80/80.詳見註5。


�歐盟部長理事會(Council of European Union)：部長理事會是歐盟的決策單位，而同時也是各代表會員國及其國家利益的最典型機構
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