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摘要
參加經濟部委託國立政治大學智慧財產研究所舉辦96年度「培訓科技背景跨領域高級人才第2期計畫」國外培訓班，全程共分為三個專題，且為便於個論文分組公司參訪，安排於美國三個地區培訓。第一個專題為「IPR訴訟策略」於美國首府哥倫比亞特區華盛頓的喬治華盛頓大學(GWU)上課，主要議題包括：律師信函的因應、和解與訴訟~爭端解決方法之選擇、訴訟技巧、錄供程序、律師事務所之選擇、法院審判程序、上訴與否之考量、法院參訪、律師事務所參訪及案例實習等；第二個專題為「技術授權技巧與實務」於加州舊金山灣區Santa Cruz及Newark上課，主要議題包括：授權協商技巧、授權契約草擬、授權合約分析、授權合約監控、授權爭議解決方式、授權案例實習及公司參訪等；第三個專題為「智慧財產評價與融資」於西雅圖華盛頓大學(UW)上課，主要議題包括：智財評價模式、資產負債表之解讀、創投、融資方法之選擇、銀行融資、無形資產評價、智慧資本之計算、評價個案實習及公司參訪等。
關鍵詞：智慧財產、技術移轉、技術授權、投資評估、評價、MMOT。
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目的

經由參與經濟部技術處為促進國內企業升級及高科技產業之擴張與發展，針對於在科技研發的背景為主，學習以智慧財產權、科技技術移轉、技術投資評估等等之科技管理領域，再將其應用於以農業領域為主的智慧財產權之評價及技術移轉計價與鑑定技能，尤以本身所學農業機械及自動化系統工程為探討應用標的。在充分瞭解智慧財產權的範圍，以及在於美國之目前發展方向，同時學習技術移轉及投資評估理論及實務，以應用於所學農業領域研究上。期能將試驗研究所獲致的智財權有效運用，並藉由正確的投資評估將技術移轉並商品化，落實研究成果。
過程

7月7日(東京成田、華盛頓特區)

搭乘長榮航空北高接駁班機至桃園機場，轉乘聯合航空(United Airlines)班機經由東京成田機場飛往華盛頓特區杜拉斯機場(Dulles International Airport)，於美國東岸時間7月7日下午抵達。短暫停留後專車接往喬治華盛頓大學(The George Washington University) F.S.K Hall學生宿舍，分配宿舍後，由孫遠釗老師及GWU台灣同學會幹部簡介學校周邊環境及上課教研討教室。
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圖1成田機場                        圖2 GWU學生宿舍
7月8日

早上DC市區觀光。下午由孫遠釗老師及GWU台灣同學會介紹課程綱要及GWU校園巡禮，晚上參加由駐美台北經濟暨文化代表處經濟組梁國新組長於麻里蘭州Rockville滿天星餐廳舉辦之歡迎晚宴。
7月9日

早上由GWU Susan L. Karamanian主持開訓典禮，隨即由孫遠釗老師介紹美國法律與智慧財產體系(Introduction to the US Legal and Intellectual Property System)，下午亦由孫遠釗老師介紹專利主張架構及侵權(Patent Claim Construction and Infringement)，晚上參加由亞太法律研究所(Asia Pacific Legal Institute)於DC喬治城Sequoia Restaurant of Georgetown舉辦之歡迎晚宴。
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圖3介紹課程綱要                    圖4 滿天星餐廳歡迎晚宴
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圖5開訓典禮                        圖6 喬治城歡迎晚宴
7月10日

早上由Dr. Rouget Ric Henschel教授專利強制執行之基本概念及策略(The Fundamentals and Strategies of Patent Enforcement)，下午由GWU Jacob Burns Law Library Matthew Braun先生介紹智慧財產研究工具及資訊資源(Intellectual Property Research Tools and Information Resources)。
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圖7 Dr. Henschel上課情形                圖8 介紹智財研究工具
7月11日

早上由美國聯邦法務部John H. Zacharia先生教授電腦及智慧財產犯罪當前爭點(Current Issues on Computer and Intellectual Property Crimes)，下午由孫遠釗老師介紹世界貿易組織架構及美國特別301法案作業流程(The World Trade Organization (WTO) Framework and U.S. “Special 301”Proceeding)。
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圖9智財犯罪爭點                   圖10 介紹世界貿易組織架構

7月12日

早上參訪CAFC(美國聯邦巡迴高等法院)，本次訪談有三個主要案件。先由Judge Rader之書記官為大家簡述本日於CAFC將進行之三件案件的內容，其中一案為政府機關向民間租賃房屋，租賃房屋之冷氣於政府機關認為需更新冷氣機體，但屋主只願意進行修理而非更新，但由於年代已久，目前已無相關零件可供修理，因此進行上訴程序。下午由駐美台北經濟暨文化代表處科技組陳耀南博士及經濟組梁國新組長講述台灣雙邊貿易的挑戰與機會及與美國科技爭點陪審討論模擬(Challenges and Opportunities for Taiwan’s Bilateral Trade and Technology Issues with the U.S.: A Penal Discussion)，課後讀書會案例研讀分組討論。
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圖11梁國新組長授課情形                圖12 陪審討論模擬
7月13日

早上由Twenty-four IP Law Group創辦人Timothy R. DeWitt先生講授專利訴訟剖析(The Anatomy of A Patent Litigation)中午前往位於DC New York Avenue的Finnegan Henderson專利事務所參觀並由該事務所合夥人David W. Hill簡介Finnegan Henderson專利事務所概況，下午並由該事務所合夥人Ronald Bleeker及John hornick先生演講及介紹該事務所專利事務。
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圖13專利訴訟剖析                   圖14 Finnegan Henderson

7月14、15日

前往費城、紐約市參觀。
7月16日

早上由馬里蘭大學法學院Lawrence M. Sung教授講述生物科技與智慧財產爭點(Biotechnology and Intellectual Property Issues)，下午由孫遠釗老師教授(Blocking Repairs and Recycling with Computer Programs：The U.S. Perspectives on Anti-circumvention Issues)，課後讀書會案例分組簡報演練。
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圖15生技與智財爭點                  圖16 案例分組簡報演練

7月17日

早上由前美國聯邦法務部反托拉斯處Makan Delrahim先生講授國際反拖拉斯發展現況(Current International Antitrust Developments)，下午由B. Kelly Kiser先生及Sonia Baldia博士講述智慧財產合解協議之專利授權及反拖拉斯爭點。
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圖17 國際反拖拉斯發展現況              圖18 智慧財產合解協議

7月18日
早上由國際智慧財產聯盟(International Intellectual property Alliance, IIPA)副總裁Michael N. Schlesinger先生講授自由貿易協定及區域性著作權強制執行(Free Trade Agreements and Regional Copyright Enforcement)，下午參觀位於DC Pennsylvania Avenue的Crowell & Moring專利事務所及聽取四節演講：第一節由Eric Altbach先生講述Overview of U.S.-Taiwan Relations; Intellectual Property Developments in the Context of Taiwan，第二節由該事務所智財組合夥人Kim Nobles先生講授智慧財產發展(Intellectual Property Developments)，第三節由Doral S. Cooper小姐講授美國貿易政策及特別301法案(The U.S. Trade Policy and Special 301)，第四節由該事務所智財組合夥人John Ryan先生講授國際智財及合法訴訟注意事項(International IP and Due Diligence)。
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圖19 自由貿易協定                  圖20 Crowell & Moring

7月19日

早上由Jeffrey R. Whieldon先生講授337法案下之智慧財產權強制執行(Intellectual Property Rights Enforcement under Section 337 of the Tariffs Act at the U.S. International Trade Commission)，課後讀書會案例分組簡報演練。下午由猶他大學計算機學院Lee A. Hollaar教授講述”Open Source”licensing Issues/Grokster and Inducement。
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圖21 智慧財產權強制執行               圖22 案例分組簡報演練

7月20日

早上由Steptoe & Johnson律師事務所合夥人Herbert C. Shelley先生、Stuart Tin Fah Huang先生及Timothy C. Bickham先生針對337法案原告與被告觀點進行陪審團討論模擬(Section 337 from the Complainant’s and Respondent’ s Viewpoints)，下午參觀國會圖書館並由Sylvia Amorin導覽專員解說，參觀完畢並由著作權局(Copyright Office)Marybeth Peters及Marla Poor先生簡介美國著作權局當前事務(Copyright Office and Its Current Works)。
[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]



圖23 337法案陪審團討論模擬               圖24美國著作權局簡介

7月21日
早上參加亞太法律研究所舉辦波多瑪克河遊河之旅(Cruise on the Potomac River：The Odyssey III)，下午參觀華盛頓特區著名的博物館區。
7月22日

參觀華盛頓特區動物園及大教堂，晚上讀書會分組討論。

7月23日

早上參訪美國專利及商標局(the U.S. Patent and Trademark Office, USPTO)，由該局國際關係辦公室Elaine T. L. Wu小姐解說並聽取簡報，下午參訪Bingham McCutchen法律事務所，並由該事務所合夥人Gary M. Hnath先生講述337法案的訴訟策略(Litigation Strategies in Section 337 Proceedings before the International Trade Commission)，晚上讀書會分組演練。
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圖25 美國專利及商標局               圖26 Bingham McCutchen

7月24日

早上前往維吉尼亞州McLean市的Patton & Boggs法律事務所參訪，並由該事務所智慧財產部門合夥人Scott A.M. Chambers博士演講Licensee Estoppel in the Aftermath of MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc: The Many Unanswered Questions，下午讀書會分組案例心得報告。
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圖27 Patton & Boggs                  圖28讀書會分組案例報告
7月25日

早上由美國國家衛生研究所技轉辦公室主任Mark L. Rohrbaugh博士介紹該研究所交互授權程序(Intermural Licensing Process at the National Institute of Health)，下午參訪美國參議院，由該院司法委員會(Committee on the Judiciary) Susan Davies, Ryan Triplette 及Chris Campbell先生等簡報美國智慧財產爭點立法議程及全球趨勢(Congressional Briefing: U.S. Legislative Agenda on Intellectual Property Issues and the Global Trend)。
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圖29 國衛所交互授權程序               圖30 參訪美國參議院

7月26日
早上由孫遠釗老師講授商標授權策略及協定(Trademark License Strategies and Agreement)，下午讀書會分組案例心得報告。
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圖31 商標授權策略及協定              圖32 讀書會分組案例報告

7月27日

早上由孫遠釗老師主持華盛頓特區課程評定(Washington, D.C. Courses Segment Evaluation)，下午參觀雙橡園(Twin Oaks Estate)，隨後驅車前往巴爾的摩舉行結訓餐會(Concluding Celebration: “The Maryland Crab Feast” at Obrycki’s Crab House)，會後觀賞美國職棒大聯盟巴爾的摩金鶯隊及紐約洋基隊比賽(Baltimore Orioles v. New York Yankees)。
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圖33 華盛頓特區課程評定                圖34 參觀雙橡園

7月28日

華盛頓特區市區觀光及參訪USPTO所在地維吉尼亞州亞歷山卓市。

7月29日(華盛頓特區、加州舊金山灣區)

搭乘聯合航空871班機直飛舊金山國際機場，西岸時間中午抵達後轉乘巴士前往舊金山灣南岸Santa Cruz市，進住University Inn & Conference Center at Santa Cruz，下午市區觀光。
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圖35 University Inn                  圖36 Santa Cruz海灘
7月30日

早上歡迎會後，由加州大學Santa Cruz校區智財管理辦公室主任Gerald Barnett博士介紹Santa Cruz及講授智財管理的四種型式(Four Forms of IP Management)與研發與創新(Research and Innovation)等課程，下午由Charles P. Rzeszutko先生講授政策與機會(Policy and Opportunity)及由Gerald Barnett博士講授智財價值鏈與路線圖(IP Value Chains and IP Roadmaps)。
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圖37 研發與創新                     圖38 政策與機會
7月31日

早上由Gerald Barnett博士講授研究結果創新(Finding Innovation)及加州大學Santa Cruz校區技轉辦公室Vanessa Tollefson女士講授發明與專利管理(Invention and Patent Management)，下午由Gerald Barnett博士講授授權起草(License Drafting)與專利授權(Patent Licensing)。
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圖39 研究結果創新                 圖40 授權起草與專利授權
8月1日

早上分組公司及加州大學Santa Cruz校區參訪，下午論文分組討論。
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圖41 分組公司參訪                  圖42滑板公司參訪
8月2日

早上由Gerald Barnett博士講授產學合作(Collaborations)、William Richter先生講授新創公司(Startups)及John Knights先生講授市場研究創新(Marketing Research Innovation)，下午由Gerald Barnett博士、加州大學柏克萊校區Dana Bostrom小姐及Eric Giegerich先生主持技轉事務模擬專討。
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圖43 新創公司                      圖44 技轉事務模擬
8月3日

早上由Gerald Barnett博士講授技術改良(Improvements)及Kuldip K. Ahluwalia先生講授投資管理(Venture Management)，下午由史丹福大學技術授權辦公室(Office of Technology Licensing, OTL) Jon Sandelin博士講授美國技術授權趨勢及亞洲國家技術轉移實務(Technology Licensing Trends in the U.S. and Technology Transfer Practices in Asian Countries)及Gerald Barnett博士講授Metrics and Success。
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圖45 新創公司                      圖46 技轉事務模擬
8月4日

早上前往鄰城Capitola市參觀，中午搭乘巴士前往加州Fremont郡Newark市。住宿希爾頓(Hilton)飯店，下午前往史丹福大學參觀，並由史丹福大學技術授權辦公室(Office of Technology Licensing, OTL) Jon Sandelin博士接待導覽。
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圖47 Capitola海灘                  圖48 史丹福大學博物館
8月5日

由史丹福大學技術授權辦公室Jon Sandelin博士講授技術授權實務，議程包含：
1. Bayh/Dole and Beyond, Strategies and Tactics

2. Co-evolution of Stanford University and the Silicon Valley

3. Cases histories of important Stanford licenses

4. Different Models and approaches to technology transfer

5. How Stanford supports entrepreneurs and start-ups

6. An in-depth rewiew of the Stanford TLO Model

7. Performance measures for a TLO
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圖49 史丹福大學                       圖50技術授權實務
8月6日

早上由史丹福大學技術授權辦公室Jon Sandelin博士講授技術授權實務，議程包含：
1. Evaluating Technology

2. Technology Valuation

3. Software Issues and Non-Patent based Licensing

4. TLO Performance Measures

5. Negotiation exercises

下午由Larry Schwartz博士講授智慧資產管理課程(Intellectual Assets management Lecture)。

8月7日

早上公司參訪，本論文分組(第5組技術移轉II)參訪位於矽谷Sunnyvale市的安謀公司(ARM)，參訪紀錄詳如附錄。下午前往位於East Palo Alto的Bingham McCutchen律師事務所參訪，並聽取James G. Snell及Peter C. Mei律師簡報。
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圖51 Bingham McCutchen             圖52 Peter C. Mei律師簡報
8月8日

早上搭乘巴士前往位於Palo Alto的史丹福大學，上午由該校Sandra J. Miller小姐介紹生物科學設計網路(The Stanford BioDesign Network)、該校OTL Linda Chao小姐介紹史丹福大學技術授權辦公室及Richard B. Dasher博士簡介美亞技術管理中心(US-Asia Technology Management Center, US-ATMC)，下午由Ellen levy博士介紹MediaX Interdisciplinary Center及由史丹福大學技術授權辦公室Jon Sandelin博士介紹史丹福大學技術管理典型案例(Overview of Seven Critical Programs at Technology Management and Entrepreneurship, Stanford University)。
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圖53 史丹福大學課程                  圖54 技術授權辦公室簡介
8月9日(加州舊金山灣區、西雅圖)
早上搭乘聯合航空510班機前往西雅圖，中午抵達後轉乘巴士前往華盛頓大學(University of Washington)，歡迎餐會並稍事休息後，校園巡禮及認識UW周遭環境。
[image: image57.jpg]


[image: image58.jpg]



圖55 UW學員宿舍                  圖56 歡迎餐會及課程簡介

8月10日

早上由華大商學院Jennifer Lang老師簡介課程概要及Dan Turner老師介紹華盛頓大學及各論文分組注意事項，中午歡迎餐會，由各學員自我介紹及對華大學習之旅的期許。下午拍攝團體照及由Dan Turner老師主持論文分組組長會議，藉以了解各論文分組現況及研究進度。晚上搭乘巴士赴劉江彬所長西雅圖寓所參加派對宴會。
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圖57 簡介課程概要                   圖58 華盛頓大學簡介

8月11日

西雅圖市區觀光。
8月12日

西雅圖市區觀光，晚上由劉所長集會簡介課程概要及西雅圖附近知名景點與外出注意事項。
8月13日

早上由華大生物工程系Pat Stayton老師講授技術評價：研究者願景(Technology Evaluation/ The Scientist’s Perspective I & II)，課後由Dan Turner老師總結，下午論文分組研討。
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圖59研究者願景                   圖60 Dan Turner老師總結
8月14日

早上由華大技轉辦公室Bolong Cao先生講授技術評價：技術移轉願景(Technology Evaluation: The Tech Transfer Perspective)及華大技轉辦公室David Brown先生講授技術評價：工業標準(Technology Valuation: Industry Standards, Rating/Ranking Methods, and Rules of Thumb) 課後由Dan Turner老師總結，下午論文分組研討。
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圖61技術移轉願景                      圖62工業標準
8月15日

早上由華大商學院Jennifer Koski老師講授技術評價：經費的時效價值(Technology Valuation: Time Value of Money I & II)，下午由華大商學院Dan Turner老師講授技術評價：預估市場潛力(Technology Valuation: Assessing Marketing Potential)，課後由Dan Turner老師總結，隨後由Dan Turner老師主持論文分組組長會議，了解各論文分組現況及研究進度與論文分組研討。
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圖63經費的時效價值                   圖64預估市場潛力
8月16日

早上由華大商學院Lance Young教授講述技術評價：現金流量評估本質(Technology Valuation: Cash Flow Valuation Essentials)及技術評價：評定貼現率(Technology Valuation: Determining Discount Rates)，課後由Dan Turner老師總結，下午論文分組研討及進度報告。
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圖65評定貼現率                    圖66 論文分組進度報告
8月17日

論文分組公司參訪及研討。
8月18日

前往華盛頓州Mountain Rainier及Tacoma市參觀。
8月19日

西雅圖市區觀光。
8月20日

早上由華大商學院Lance Young教授講述技術評價：現金流量技術應用(Technology Valuation: Application of Cash Flow Techniques)及技術評價：進階方法(Technology Valuation: Advanced Methods)，課後由Dan Turner老師總結，下午由Dan Turner老師講授技術評價：價值評估聯合分析(Technology Valuation: Conjoint Analysis for Value Estimation)，課後由Dan Turner老師總結，隨後論文分組研討。
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圖67現金流量技術應用                  圖68價值評估聯合分析
8月21日

早上由Jonathan Roberts老師及Ken Battie老師講授技術評價方法(Technology Valuation: Lessons from the Front)，下午由Evan Kaplan老師以本身觀點講述同一議題，課後並由Dan Turner老師總結，隨後論文分組研討。
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圖69技術評價方法                    圖70 技術評價方法
8月22日

早上論文分組公司參訪及研討，下午由華大商學院Jennifer Koski老師講授贊助人創業投資及公司資本(Angel, Venture, and Corporation Funding I & II)，課後並由Dan Turner老師總結。
8月23日

早上由華大商學院Greg Bigley教授講述如何領導高效能組織及在組織裡建構有效率團隊(Leading High-Performance Organizations & Building Effective Teams in Organizations)，下午亦由華大商學院Greg Bigley教授講述如何達到團隊尖峰效能(Achieving Peak Team Performance)，課後由Dan Turner老師總結，隨後論文分組研討。
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圖71創業投資及公司資本               圖72領導高效能組織
8月24日

早上搭乘巴士參訪微軟公司，下午論文分組公司參訪及研討。
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圖73參訪微軟公司                     圖74微軟公司簡報
8月25日

前往加拿大溫哥華參觀。
8月26日

西雅圖市區觀光，晚上由劉江彬所長主持論文分組組長會議，會中由各組組長報告研究進度。
8月27日

早上及下午由華大商學院Suresh Kotha教授講述商業計畫基礎(Business Plan Essentials I, II & III)，課後由Dan Turner老師總結，隨後論文分組研討。
8月28日

早上由Alan Dishlip老師講授技術評價方法(Technology Valuation: Lessons from the Front)，接著由Stuart Jamieson老師以本身觀點講述同一議題，課後由Dan Turner老師總結，隨後論文分組簡報準備(Team Preparation)。
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圖75商業計畫基礎                 圖76 Dan Turner老師總結
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圖77技術評價方法                    圖78 技術評價方法
8月29日

論文分組簡報準備(Team Preparation)。
8月30日

早上論文分組簡報(Team Presentations and Feedback)，中午結訓餐會。
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圖79第五組論文分組簡報              圖80第五組論文分組簡報
8月31日(西雅圖)
早上搭乘聯合航空UA 875班機經東京成田機場返國。
9月1日(東京成田)
下午抵東京成田機場，轉乘聯合航空班機返桃園機場，再搭乘長榮航空北高接駁班機返小港機場。
心得

1. 經由在華盛頓特區之喬治華盛頓大學法學院(George Washington University Law School)之相關智慧財產課程中，學習由最基本之美國法律與智慧財產體系介紹起，再進入以美國專利訴訟程序的第一步：專利範圍解析(claim construction)、馬克曼聽證會(Markman hearing)、與美國專利訴訟程序。除了了解美國專利訴訟內容之外，並針對ITC(美國國際貿易委員會)之訴訟程序，以及除了專利之外的其他與智慧財產權相關之權利，如著作權、商標權、營業秘密等，同時並實際與律師事務所之執業律師訪談及諮詢相關智慧財產權議題，以及旁聽聯邦上訴巡迴法院之實際案例開庭情況，並經由參訪美國專利與商標局(USPTO)以了解其組織結構及專利審查過程及職務之統計數字。除此與智慧財產權相關之議題外，亦了解關於目前在台美與之相關議題，以及如美國與其他國家之經濟貿易協定對於其他國家的影響。

2. 除了在國內已經學習過之基礎課程之外，由國外的進階課程中則可以使原有跨領域人才的基礎上再進行階段性深化努力，並利用共通平台，加速技術移轉與落實各類型計畫關聯，促進孕育研發構想、提供各重點產業研發之核心能量、促進成果運用。最佳之好處即在於：除可持續落實政府提昇高科技產業智慧財產權管理、技術移轉成效及政府對知識經濟方案之對策，並因應國內當前企業界普遍面臨跨領域整合及科技管理實務運用的重大需求，厚植我國產業之國際競爭力與利基。

3. 經由訪談美國三大名校的技術轉移中心，了解其組織結構與運作方式，並充份了解技術轉移中心的人員如何將躲藏在各個不同的研發中心中的技術挖掘出來，提出專利申請以及做好智慧財產之規畫，同時，技轉中心的人員除了要將研發成果智財化之外，亦需將研發成果產品化，或是將技術及智財權利公諸於世，使社會大眾、或是其他產業及公司人員可以了解技術內容，從而進行技術移轉，將學術界的研發成果，可以實際應用到產業上，才是達成技術交流及移轉的目的，並可讓研發及技術流通化，而非僅藏在學校單位，而沒有善盡應用之職責。

4. 學習近來在美國司法界及產業界均熱烈討論之專利訴訟案件，美國專利訴訟程序是走在全球的前端的，因此，從美國專利訴訟的案例可以推知目前全球專利訴訟的趨勢。其中針對於申請美國專利所需要注意的可專利性審查重點，如非顯而易知性(non-obviousness)，於日前專利訴訟KSR案，有重大的判決結果，此結果將會影響日後在進行美國專利申請時需特別注意之事項。由於KSR 案中所提及「何謂非顯而易見性?」必須由”Teaching-Motivation-Suggestion”亦即，如果在先前技術中即有揭露「教示、動機、建議」時，則此類技術即不可視為符合非顯而易見之專利要件，因此，此類專利申請案不會通過審查。此方式除了在美國將以此要件作為非顯而易見性的審查重點外，亦可能會變成其他國家審查專利時的一個參考依據。

5. 於上課的過程中可以了解目前美國專利法正在進行修改之過程，包括一些新的規定如：接續申請案(continuation application, CA)，部份接續申請案(continuation-in-part application, CIP)，以及再審查申請案(request for continued examination, RCE)的案件數將受到限制；獨立之專利項最多限五項，全部之專利項數最多限二十五項，若有超過，將需要提出為何需要超出5/25之原因及理由；對於專利侵害之後的損害賠償金融之計算方式亦有所修改；以及全球目前只有美國及菲律賓實行之「先發明主義」(first-to-invent)修改成「先申請主義」(first-to-file)。此美國專利法修法之內容將造成未來若欲申請美國專利時，需要非常重視之法規修改之後重點。

6. 此次由第一個專題智慧財產專題「IPR訴訟策略」得到的學習成效包括：參與美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC，目前所有的專利訴訟案件的二審上訴案，皆於CAFC作審理，CAFC由1982年開始成為專職審理所有相關於智慧財產的案件，已有20多年的實務經驗)的見習中，以實際案例的由講解及實際上法庭見習的方式，深刻了解美國專利訴訟的進行方式，雙方攻防手段及策略，以及需特別注意之訴訟細節。其中，最重要的學習成效，即是：從實際案例中，學習到如何在智財訴訟中訂定應變策略。另一個則是訪談法律事務所的部份，由參與律師信函的回應、律師事務所的參訪行程中，學習到的成效包括有：增加與國際性的法律事務所之了解及認知，經由對各個律師事務所的參訪，隨著相互介紹與了解，可增加未來合作的可能性，並可從中得到其他關於選擇事務所，以及如何合作的模式，作一更深入的熟悉。

7. 而由第二個專題技術移轉專題「技術授權技巧與實務」學習到了許多重點，包括有：「技術授權」以及「專利授權」二者是有其差異性的，在技術授權中重要的部份在於，是否可以將技術全面移植到企業中，因此技術授權需要的技巧更甚於專利授權。而在於技術授權的技巧中，除了經由此課程學習到如何進行授權協商的方式，並可以得到關於授權合約草擬、分析、監控方式的技巧。經由參訪加州之高科技公司的方式，可與公司之智財人員對話，以了解其在於該產業之技術授權中所應用之策略方式，以及針對何種種類的技術才有授權的考量性，經由實際見習及參訪的方式，以增加對於高科技產業策略考量性的了解及促進可能的未來交流性。

8. 由第三個專題投資評估專題「智慧財產評價與融資」得到的學習成效包括：智慧財產評價與融資方式是目前在無體財產方面非常受到重視的部份，由於目前在國內並沒有一個具有公信力之智財評價中心，但在美國西雅圖地區的華盛頓大學，由於其附近有非常多之新創公司，因此其智財評價發展尤其迅速，因此經由對於智財鑑價單位的了解，以增加未來的合作可能性。經由高科技公司的參訪行程，以及對於智財評價個案的研討，可增加對產業界的了解及促進可能的未來合作性，以及學習其成功經驗。

9. 產業界的未來發展之主力是著重於Internationalization、因此皆是以國際化的思維作為未來市場的考量。而在農業上，亦應朝向國際化的方向而努力邁進，此次以參與科技人才培訓的科技管理研習班中，針對自我的學習成長方向亦以國際化為主要考量，除培養自我成為具有智慧財產權、技術移轉、投資評估、科技管理及法規等跨領域的高級人才，此次課程則是針對專利訴訟策略、技術授權技巧與實務、以及智慧財產評價與融資。在學習完這些相關課程之後，並希望可提供農業產業之研發的核心能量、促進成果運用、落實科技之智慧財產權管理，厚植農機的國際競爭力與利基。此次經由與產、官、學、研各界的菁英一起研習及討論，除可擴展與各個不同產業間的連繫之外，亦可經此得到與業界的合作關係，並可增進智慧財產部門的國際化經驗及資訊，一舉而數得。

建議事項

1. 此次學習之課程均為美國目前於智慧財產相關領域之實際運作情況，由於台灣的某些科技現況則是跟隨國際的腳步，因此學習美國經驗，雖然未必完全可以適用於台灣的現況，但亦可以給予台灣一些學習經驗，以及如何應對之考量及方式。但必須再經由實際現況來作微調的配套方式，才是值得學習之方式，而且全套美國模式即能套用到台灣模式，才是較佳之經驗學習方式。

2. 如同上述第3點，在公務機關中的技術及研發能量，應該如何實際應用到產業界？有幾個做法可供參考。第一、成立技術轉移中心：將研發成果可以作到更佳的智財管理，及申請專利等；第二、充份了解產業界的需求：研發的成果需要落實到產業上，因此亦可將產業界的需求視為客戶之需求，進而研發出真正對農民有意義，且有效用之技術及成果。如此，以雙向思維方式從研發方式思考如何應用到產業界，以及，從產業界的需求作為研發的新方向，才可充分將農機的發展推廣到實務應用上。

3. 如上心得之第四點，由於在農機的研發上，我們亦有將研發成果轉化為專利申請之想法及行為，因此，在於未來欲將研發成果轉化為專利申請時，首要注意的即是是否有先前技術的部份，先了解研發成果是否具有可專利性，是否有符合新穎性、進步性、以及實用性。較佳之作法則是進行先前技術及相關研發之專利檢索，以及專利地圖之製備。如此一來，不但可以了解相關科技進展的過程，亦可以知道未來研發方向，並可了解目前研發成果的可專利性之強度，亦可達到事半功倍之成效。

4. 目前台灣之專利法亦有進行部份修改之內容，日前已針對多個不同條款進行公聽會及修改專利法之各界意見。雖然此次專利法修法之內容將會偏向試驗免責、中草藥專利審查基準、以及與農業較有相關之植物專利權。針對於若是未來植物之育種方式，或是植物之品種權可以採用專利權來進行保護時，則對於農業界而言，是一件非常大的突破，但如何在取得專利權之後，如果執行專利權，以及針對農民時，應該如何執行專利權，或是如果進行配套之措施使得植物相關之專利權的取得，對於農民是一種協助，而非造成研發或是未來生產作物上的困難之處。
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IC設計產業智慧財產商品化之探討
Intellectual Property Commercialization 
In IC Design Industry
指導教授：劉江彬 博士（國立政治大學智慧財產研究所所長)

組    長：鍾瑞永（行政院農委會台南區農業改良場副研究員）
組    員：高宜芬（威盛電子股份有限公司法務副理）
洪綉卉（友達光電股份有限公司行銷副理）
丁俊萍（台灣科技專利商標事務所資深專利工程師）
楊雅惠（中華民國台灣薄膜電晶體液晶顯示器產業協會工程師）
摘要
本文針對具代表性的個案公司進行資料之蒐集與利用國外成功案例的訪談實證分析，建議適當的國內IC設計產業智財商品化參考機制。本研究主要分析探討個案公司國內包括聯發科、威盛、凌陽、瑞昱、揚智、智原及創意等；國外包括ARM、MIPS、 Imagination、Silicon Image、MS、MONTA VISTA、 Dolby及DTS等，成功案例訪談對象為於IP授權金額高的飛利浦電子公司與主要業務為IP授權的ARM美國矽谷公司。根據研究結果，我國IC產業的困境可歸納為大廠資源多，但欠缺靈活度；中型業者面臨創意考驗；小型設計公司運作雖具彈性，但可運用的資源相對較少；產品週期短，主流產品變化速度快；技術自主性不夠，受限於國際大廠；單位設計成本的大幅提高，創意或技術難以商品化；台灣內需市場過小，不易產生有價值的智慧財產；競爭激烈，大廠才具併購資源及IP優勢；成功模式難再複製，產品市場詭譎多變；人員流動頻繁，留住人才不易；小廠難生存，掌握資源大廠將發動整併；缺乏有價值的IP 難以發揮IP Mall功效；台灣廠商規模不夠大，系統晶片技術尚待克服；基本結構難以根本上改變等問題及挑戰。藉由上述分析及國外廠商成功案例探討，整理出國內IC設計產業智財商品化參考機制：運用政府的力量來強化IC設計矽智財的競爭力；藉由合併來擴大與加強智財權的品質與數量；透過策略聯盟，整合相關廠商，快速進入市場，取得先機；結合中國大陸市場，藉由加入系統的標準，進入內需市場及從單一的概念到研發產品進化為概念多元發展促成不同的創新等方法，期能在經營模式作適當的轉型，以保持在未來發展上持續的競爭優勢。
關鍵字
IC設計；智慧財產；商品化；矽智財；商業模式
Abstract

The purpose of this paper is to consider the successful models of IP commercialization within the Taiwanese IC design industry. Firstly, we examine some typical companies and carry out analysis based on their experience in an attempt to find some meaningful conclusions. Secondly, we interviewed various outstanding companies to learn about the essential elements of their success in the IP commercialization business.

The research and analysis for this paper was carried out on the following companies:

A) Taiwanese - MediaTek, VIA, Sunplus, Realtek, Ali, Faraday, Global Unichip;

B) Foreign - ARM, MIPS, Imagination, Silicon Image, MS, MontaVista, Dolby and DTS. 

In addition, we interview the following two companies:

A) Philip; and

B) ARM. 

From the results of our analysis, it is concluded that the main challenges for the Taiwanese IC design industry are as follows:

1. A successful model is hard to duplicate. 

2. The design life of products is very short.

3. Essential product technology is licensed and controlled by foreign IP providers. 

4. There has been a marked increase in the design cost of each unit.

5. The Taiwanese domestic market is too small.

6. A lack of valuable IP in IP Mall.

7. Taiwanese IC design offices are too small.

8. The fundamental structure of the Taiwan IC design industry is difficult to change. 

By analysing and studying successful foreign companies it was concluded that there would be benefit in the Taiwanese IC design industry adopting the following guidelines when attempting to commercialize their IP: 

1. Use government resources to enhance the competition of SIP in the IC design industry. 

2. Merge companies to enlarge and improve the quality and quantity of SIP.
3. Implement strategic alliances between companies prior to entering the market.
4. Cooperate and align yourself with the Mainland China market.
We look forward to assisting the Taiwan IC design industry in adjusting its business model in order to maintain its primary position in the future market.

Keywords:

IC Design; Intellectual Property; Commercialization; SIP; Business Model

一、飛利浦公司訪談紀錄

訪談人: 

劉江彬教授

第五組全體成員－鍾瑞永、高宜芬、洪綉卉、丁俊萍、楊雅惠

訪談對象：

李俊杰－飛利浦知識產權及標準部 / 台灣區總經理

邱詩茜－飛利浦知識產權及標準部 / 知識產權顧問
訪談時間：

2007/7/3 下午16:00至19:30

訪談地點：

政治大學智慧財產研究所所長室

訪談內容：

1、 飛利浦對於專利之申請與維護之以及技術商品化之間的關連性看法？

A: 技術商品化的一個重要因素就是在於：建立標準(Standard)。對於專利之申請與維護，飛利浦專注在標準中的”essential patent”。

2、 如何使技術被接受而成為標準？

A: 將技術的know-how發展成Standard。研發人員的工作是要發展可被接受的技術，尤其是基礎研究(fundamental research )的解決方案(solution)。

3、 授權與否？

A: 依據不同商品有不同的考量，以刮鬍刀為例，由於margin夠高，所以不授權 (通常margin不夠時，才外包OEM)。再以medical device為例，由於市場上的競爭對手不多 (僅GE與Simons) ，故僅彼此交叉授權，亦不對外授權。

4、 可否說明一下飛利浦在市場與技術的發展。

A: 飛利浦市場部門(marketing dept.)先行調查了解市場的”未來”需求，以使研發部門(R&D dept.)能有研發的大方向。飛利浦在研發上的經費為8% (遠高於一般業界的1-2%)。研發人員在基礎研究中的解決方案就是研發人員的研發目標。這些解決方案所建立的技術能量決定該技術是否能被多數人接受 (換言之，能否有足夠的research決定solution被接受的可能性)；同時，這些解決方案所申請的專利，往往就是essential patent。一旦多數人(客觀第三人)接受了所發展技術(規格)，自然而然也就形成”標準”。

二、安謀(ARM)公司訪談紀錄

訪談人: 

劉江彬教授

第五組全體成員－鍾瑞永、高宜芬、洪綉卉、丁俊萍、楊雅惠

訪談對象：

Phil Jones－Director of ARM PIP Marketing

訪談時間：

2007/8/7 上午10:00至12:00

訪談地點：

ARM 加州辦公室

訪談內容：

問題一：ARM 如何保護其擁有的智慧財產權?申請專利的策略為何?是否有一定的決策流程?

答：公司研發而成的技術，是否申請專利加以保護，不可一概而論，也非專由一個部門的人員決定之，若要申請一個專利，除了技術人員外、法務人員、 業務人員 、財務人員等各相關部門的之專家亦共同參與會商，以公司未來前景、走向及佈局，共同決定是否申請該項專利，若該技術尚未為客戶目前所使用，就會傾向不申請專利，而以營業秘密方式保護之。若確定申請專利，申請的地區或國家也會根據布局或客戶產品製造地或銷售地，有時全球申請，有時僅在美國 、英國、 歐洲等國家，有時僅在美國，不一而足。因此， 專利申請目的非為了申請而申請，或為了擁有專利數量的考量而申請，而係緊密與公司整體營運佈局、商業策略相結合。

問題二：ARM如何充實的技術來源為何? 是自己研發而來或是從第三人處購買而得? 

答: 二者均有。有從公司內部員工自行研發而成，也有向第三人授權而來的技術或直接向第三人購買而得，只要根據公司佈局覺得有必要，例如ARM之前曾併購Artison這家公司，以取得該公司擁有的技術或智慧財產權等；ARM甚至會和大學合作，大學所研發產生的技術也是由ARM和大學共同擁有(Joint Own)。綜合言之，ARM透過與優秀大學合作，或併購其他公司，或從第三人技術移轉或技術授權方式取得所需要的技術，當然也不斷自我研發，以確保授權資料庫得以不斷擴充、增加其多樣性與豐富性，與客戶的需求接軌。

問題三：公司員工全球部署狀況？

答：在美國約有二百至四百人，在英國約有一百人至二百人，其他地區則約有一百人，另外在印度設有一大的研發中心，在其中工作的員工約有三百至四百人。

問題四：請問ARM如何過濾客戶？

答：ARM不預設任何立場，歡迎任何型態的客戶，並針對客戶個別需求，提供所需的服務，所以ARM與客戶的關係乃是合作夥伴的關係。

問題五：ARM 商業模式為何? 如何獲利?

答：

(一) 簽訂授權合約，由ARM交付授權的技術內容

ARM在技術授權時，會收取兩種費用，一為授權金（License Fee）、一為權利金(Royalty)，授權金在一簽訂合約提供技術時即收取，而權利金是在被授權人的產品開始量產後，依量計價。所以ARM提供技術，同時提供 Support Service(另外收費)，以幫助客戶可以將產品上市大量生產，藉此ARM也可因此收取費用，產生利潤，而為了掌握費用產生的起始點，簽訂授權合約時，即會要求被授權人在產品量產前需要通知ARM，此措施使ARM可得知權利金(Royalty)開始計算及收取的時間，減少漏失收取授權金的可能。

(二) 與晶圓廠合作以開發技術，由使用者自行在ARM的網站上下載所需之技術

取得晶圓廠特有的製程參數，據以研發與晶圓廠相容的實體技術，例如：Cell Library SRAM/ROM，ARM再將該等技術放在網站中由使用者(與該特定晶圓廠合作的廠商)下載，同時在網站中會列出使用規則，要求下載者需要書面報告使用方式、使用時間、有無使用該技術成功開發產品及產品量產的數量，ARM 藉由定期的稽核，以掌握這些技術的使用狀況，使用者須否補支付一次性授權金（License Fee）或者ARM直接向晶圓廠以量收取權利金(Royalty)。

問題六：你對專利蟑螂(Patent Troll)的看法為何？

答：ARM絕對不是一個只擁有技術卻不實施技術，惟依靠向他人收取授權金來獲取利益的公司。而且單純只擁有技術這件事本身是無法生存的，唯有去經營、管理、保護這些IP，這些智慧財產權才能產生價值。 

問題七: 就你個人觀察一個成功的商業模式應具有哪些特色？

答：能正確的判斷未來趨勢，與市場需要結合，形成良好有價值的授權內容，並提高重複使用率，這些特色是一個成功商業模式所必須具備的。 

   以ARM而言，上述特色乃落實在具體的執行上。藉由市場行銷人員的觀察看到問題、抓到趨勢所在，再與公司其他部門及研發人員討論後，若具高度重要性、影響公司未來經營方向及經營策略的，並反映到總公司決策之，其強調經營方向的正確性，以減少失誤所造成的損失，這種決策模式正是臺灣企業最缺乏的。

   藉由不斷精進充實技術內容，並精確定位市場，透過良好包裝成功將智慧財產權商品化，本於有好的內容自然吸引客戶，不斷自我精進。同時，若發現產品授權的組合方式，非客戶所能接受者，也會迅速調整策略及商業模式，即時反應。　

問題八：ARM是ㄧ家極為傑出的IP授權公司，請問帶領ARM如此成功的因素為何？

答：

（1） 專注：只鎖定IC產業關鍵IP開發。

（2） 具有市場前瞻性：在開發技術時具有獨到而精準的眼光與判斷。

（3） 建立完整的產品供應鏈：結合自行開發的產品，與上下游廠商合作，目標在提供客戶一完整的服務網。

（4） 即時上市(Time to Market)：與市場需要緊密結合。

問題九：經營IP 授權，最困難的部分為何？

答：

總括而言，以下三點乃是最困難的部份

(1) 萬事起頭難，在當時決定以非市場主流的微處理器作為技術開發的起點，並慢慢累積經驗及技術，是需要相當大的勇氣。

(2) 建立客戶名單：在ARM知名度不高，提供的系統不是市場主流時，要說服客戶選擇ARM所提供的服務及技術，是極大的挑戰。

(3) 在市場生存下來：有了營收後該如何能提高市佔率，並精準的定位自己的市場走向，成功的在市場上與競爭對手區隔開來，則是另一階段困難的挑戰。

訪談心得：

解由此次訪談，本組觀察分析ARM成功的因素，有以下幾個關鍵原因：

1. 慎重管理智慧財產權

若要申請一個專利，除了技術人員外、法務人員、業務人員、財務人員等各相關部門的之專家亦共同參與會商，以公司未來前景、走向及佈局，共同決定是否申請該項專利，若該技術尚未為客戶目前所使用，就會傾向不申請專利，而以營業秘密方式保護之。若確定申請專利，申請的地區或國家也會根據布局或客戶產品製造地或銷售地，有時全球申請，有時僅在美國、英國、歐洲等國家，有時僅在美國，不一而足。因此，專利申請目的非為了申請而申請，或為了擁有專利數量的考量而申請，而係緊密與公司整體營運佈局、商業策略相結合。

除了公司內部研發產生的新技術，如上述謹慎管理外，對於外部第三人資源所產生的新技術，也會透過該領域之專家進行評估，並有委員會再進行最後決選，該公司對於智慧財產重視及嚴謹管理的態度，足見一般。 

2. 不斷擴充智慧財產資料庫

透過與優秀大學合作，或併購其他公司，或從第三人技術移轉或技術授權方式取得所需要的技術，當然也不斷自我研發，以確保授權資料庫得以不斷擴充、增加其多樣性與豐富性，與客戶的需求接軌。

3. 能正確的判斷未來趨勢，與市場需要結合，形成良好有價值的授權內容，並提高重複使用率

藉由市場行銷人員的觀察看到問題、抓到趨勢所在，再與公司其他部門及研發人員討論後，若具高度重要性、影響公司未來經營方向及經營策略的，並反映到總公司決策之，其強調經營方向的正確性，以減少失誤所造成的損失，這種決策模式正是臺灣企業最缺乏的。

藉由不斷精進充實技術內容，並精確定位市場，透過良好包裝成功將智慧財產權商品化，本於有好的內容自然吸引客戶，不斷自我精進。同時，若發現產品包裝方式，非客戶所能接受者，也會迅速調整策略及商業模式，即時反應。　

4. 專注、具有技術前瞻性，並注重即時上市(time to market)

   每一步在一開始都是最難的，只有持續專注在產品開發上，並精細又有效率的建立客戶名單，了解客戶背景，才能深入了解客戶需要，緊抓市場趨勢，成功的將智慧財產商品化，並不斷複製這種成功模式，成功拉大市佔率，成為該領域的龍頭。
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