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摘  要
按我國與德國同屬大陸法系國家，我國公法領域之法典多自德國引進，而且德國為一科技大國，在各項科技研發上之成就有目共睹，而專利制度與科技發展是息息相關，因此德國專利制度與爭訟實務運作頗值得我國學習參考。

本次之研修係就特定主題與德國聯邦專利法院法官、地方民事法院法官、專利事務所專利律師、企業法務部門主管、馬普研究院學者及奧地利專利局資深審查官對談，據此作為本局專利審查與爭訟實務之參考進行面對面之學習。此回研修訪問對象涵蓋官方、業界及學界，藉由相關議題進行深度訪談及實務研討，從中學習德國專利各界之實務運作，藉此作為爾後本局之參考。又奧地利新型專利制度允許申請軟體新型專利，與我國僅能於發明案申請軟體專利有相當的差異，本次研習參訪奧地利專利局也能瞭解其新型專利實務運作的情形。
本出國報告內容如下：第一章「出國目的與過程」，第二章「訪談實務紀要」，第三章「德國新型專利制度之介紹」，第四章「心得與建議」。

關鍵詞：專利、專利舉發、智慧財產專業法院、專利無效、專利法院
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第一章 目的與過程
我國與德國同屬大陸法系國家，我國公法領域之法典多繼受自德國法，又德國專利無效制度運作實務已多年，所作出之審判品質頗受企業界及專利事務所之肯定，目前歐盟各國正積極推動歐洲專利法院之成立，主要亦是鑒於德國專利法院運作之成功，故德國專利制度與實務運作確有值得我國學習之處。

聯邦專利法院（下稱專利法院）管轄專利無效訴訟，相當於我國之專利舉發，藉由技術法官之解說等實務研討，從中學習德國專利法院審判專利無效訴訟之特殊性，作為爾後本局之參考。
本次研修除前往聯邦專利法院見習外，並安排前往民事地方法院、馬普研究院、專利事務所、企業法務部門及奧地利專利局參訪。研修內容簡介如下：

1、聯邦專利法院研習(慕尼黑)：由資深專利法官講授專利無效審查實務，以瞭解專利法院所為判決對於德國專利局之拘束性及審查實務之影響。

2、民事地方法院(慕尼黑)：由審理專利侵權訴訟之法官講解專利無效與侵權訴訟之關係，以瞭解侵權訴訟被告提起舉發時，有關舉發部分之審理實務。

3、專利事務所(慕尼黑)：由專利事務所安排課程，請資深專利律師就德國專利新型專利制度、無效制度與實務運作講授。

4、企業法務部門(弗萊堡、斯圖加特)：由法務部門人員講解專利無效制度實務，並從舉發雙方當事人觀點，瞭解德國專利無效制度審查實務。

5、馬普研究院(慕尼黑)：由資深研究人員講授新型專利制度等，從研究人員觀點，瞭解現行德國專利制度之特點。

6、奧地利專利局（維也納）：由資深審查人員講授奧地利專利制度及專利審查實務，以初步瞭解奧地利之專利制度。

本次研修訪問對象涵蓋官方、產業界及學界，藉由相關議題進行深度訪談及實務研討，從中學習德國專利各界及奧地利專利制度之實務運作，藉此作為爾後本局之參考。

第二章 訪談實務紀要

　
按我國自93年7月1日施行之專利法中，有關新型專利制度有大幅之修正，而採行新制度經過四年後，外界多有評論。因民事侵權案所衍生之請求新型專利技術報告書申請案亦有增加，以及申請人在久未獲准發明專利之際，有以一案二請之方式申請新型專利，以致新型專利申請案件並未因改採型式審查而有遞減之趨勢，因此排擠本局發明專利案件實體審查之人力，現在本局之現況存在有發明專利請求審查案件積案太多以及審查人力不足之情形。另外界亦有反應更正案審查過嚴及審查品質有待加強等問題。因此本次研習訪談之主題設定在德國發明及新型專利制度、新型專利之進步性審查標準及專利之更正基準，為本局日後修法之參考。
第一節 德國專利法院

問題一
若廢除發明專利之實體審查制度，而改採新型專利之登記註冊制度，發明專利不再就新穎性、進步性及產業利用性進行審查，俟第三人提起異議或無效之訴時再進行專利性之審查，是否妥適，閣下意見如何？

回答：

德國專利局對發明專利案之審查品質，通常受到各界的肯定，也因為如此，在德國經審查後而獲准之發明專利，該專利之有效性廣受企業界及法界之信任，同時也增強一般企業或社會大眾對專利制度之信任感。如果某一發明在德國取得發明專利後，到歐洲專利局或其他國家申請專利時，通常也都會獲准專利。甚或在各國之法院提起侵權訴訟時，通常法官對該發明之有效性大都採取支持之態度。因而，若發明專利也採取新型專利之登記註冊制度，而不再審查其是否符合專利性，這樣的情形我想對專利制度並不好，因為一般社會大眾及企業無法對不經審查之發明專利產生信賴感，只能等到經德國專利局異議或專利法院無效審判後，才可能對發明專利之有效性產生信賴感，長久以後，一般社會或企業對專利制度信任感會因此而下降。

問題二
德國新型專利法第3條第1項規定，「現在的技術水準包括在申請日前以書面描述或已在本法的適用範圍可得獲得公開使用的所有知識」。換言之，於德國境外之先前使用（a prior use）之物品，並不會影響新型專利之專利性。但如我們所知，申請人以前已經對同一發明申請專利生效後，則申請人得以新型專利申請表示主張該發明專利申請的申請日，但最長在發明專利申請日後10年為止。在此一情況下，發明專利與新型專利所主張之申請專利範圍有可能是相同。因此在具有相同申請專利範圍的發明專利及新型專利，以德國境外的先前使用之物品可主張發明專利撤銷或無效，但無法對新型專利主張撤銷，關於此一情形，閣下意見如何？

回答：
您所提出之問題確實存在，新型專利法之規定確如問題所顯示，其間或許會有漏洞產生，但因為在德國之新型專利制度一開始就規定以先前使用之物品主張新型專利撤銷，該先用權之物品僅以德國境內流通者為限，一直到現在該項規定並沒有修改，也沿用到現在，也早為社會大眾及企業所知悉，因此在適用上也沒有問題。
問題三
一般而言，在德國新型專利簡單的說可是視為「小發明」，惟在貴國新型專利進步性要件之判斷基準與發明專利進步性之判斷基準是否有程度上之差異？

回答：
原先依德國專利局審查官對新型專利所須符合進步性之判斷標準為“Inventive Step”，然對發明專利所須符合進步性之標準為“Inventive Work”(按所謂“Inventive Step”或“Inventive Work”係以所屬技術領域中具有通常知識者之程度界定之，“Inventive Step”之所屬技術領域中具有通常知識者為一般從事例行工作之人，然“Inventive Work”之所屬技術領域中具有通常知識者則為具組織思考能力者)，因而有關新型專利與發明專利進步性之判斷，新型專利所需之門檻確實較低。
但此一審查基準於德國聯邦最高法院2006年6月20日針對此一問題所做之判決（2006-6-20 XZB27/05）後，已經被修正了。前述之判決係確認新型專利之「進步性」的要求，認為新型專利及發明專利之「進步性」皆是針對質而非針對量設定的準繩，本質上兩者其實並無分別。因此，現在德國專利局及聯邦專利法院也依照德國聯邦最高法院判決之意旨，對發明專利與新型專利之進步性採取同一之判斷基準。

問題四
專利說明書記載有A+B+C與A+B+C+D兩種實施例，但是其申請專利範圍僅主張A+B+C，並無主張A+B+C+D，核准公告後，經第三人以A+B+C為先前技術為由提起專利無效訴訟，專利權人能否將申請專利範圍A+B+C縮減，更正為A+B+C+D，以避免被宣告專利無效？

回答：
這要看專利說明書有關A+B+C與A+B+C+D兩種實施例之敘述內容而定，若專利說明書中A+B+C與A+B+C+D兩種實施例之敘述內容均非常清楚，又A+B+C+D之更正為申請專利範圍之減縮，且其技術領域及發明所欲解決之問題與A+B+C並無不同，即可進行更正。因為A+B+C+D未放入申請專利範圍，有可能是事務所之疏忽，因此若專利權人無法進行限縮更正，可能會喪失該專利權，並不公平。

問題五
電腦軟體是否為符合新型專利之標的，其進步性（inventive step）之判斷基準是否與發明專利相同？

回答：

電腦軟體的範圍很廣泛，原則上單純之程式軟體上不得為新型專利之標的，但是只要申請新型專利之程式軟體的標的及內容符合新型專利之規定，即可以申請新型專利。至於其進步性之判斷基準如前所述，與發明專利相同。

問題六
科技日新月異，而且專利案件必須符合專利要件，更是企業最新研發之技術，專利法院之技術法官之技術知識是否能應付全新之技術內容，聯邦專利法院是否有提升技術法官之本職學能之方式？
回答：

一般而言，科技法官之來源通常是由德國專利局之資深審查官調任而來，本就具有解讀專利案件技術之能力，及掌握該項技術之能力，因此對了解專利案件技術內容並無問題。同時，聯邦專利法院每年均提供技術法官一個月之時間，研習最新科技課程，藉由吸收新的技術提升技術法官之本質學能。

第二節 民事地方法院
問題一
若廢除發明專利之實體審查制度，而改採新型專利之登記註冊制度，發明專利不再就新穎性、進步性及產業利用性進行審查，俟第三人提起異議或無效之訴時再進行專利性之審查，是否妥適，閣下意見如何？
回答：
德國專利局對發明專利申請案之檢索報告及審查品質非常之好，因此民事法院審理侵權訴訟的法官大都非常尊重德國專利局所核准之發明專利，也認同發明專利之有效性，相對未經審查之新型專利，對發明專利也有更好的權利保護。因此若發明專利若也採取新型專利之登記註冊制度，對發明專利之有效性會有很大的影響，對企業申請發明專利之意願應該會有所影響，因為新型專利採取登記註冊制度是因為發明專利申請數量超過德國專利局之負荷，因而使有需要之企業能於侵權訴訟時，由發明專利之內容分出新型專利以提供保護企業之智慧財產權，有經過德國專利局審查核准之發明專利才可算是符合專利制度保護之精神。

問題二

由於新型專利係採登記註冊，並未經審查，法官對新型專利權之有效性是否會產生疑問？新型專利侵權案之原告起訴時是否應向法院提示該新型之檢索報告（search report）？
回答：

一般而言，若侵權訴訟之標的物為發明專利，就專利之有效性而言，民事法院對該發明專利之心證會比未經審查之新型專利為強，因為發明專利已經德國專利局之審查官審查過，而德國專利局審查官之審查品質相當好，而新型專利並未經是否符合專利性之審查，自然就會對新型專利之有效性有不確定之感覺。就我本身審判的經驗，有某一新型專利權人主張被告侵害其新型專利，並要求查扣被告之侵權物，但當我審視其新型專利之申請專利範圍後，就駁回新型專利權人之請求，因為其技術內容就我一個非熟習該項技術者而言，都覺得不符合專利要件而不具專利有效性。但若是發明專利權人主張其專利權，就我而言，就會相當尊重專利局之審查，並不太會質疑其發明專利權。再者，關於新型專利權人是否在起訴時須具備檢索報告之問題，由於德國法律並無明文規定新型專利侵權案之原告起訴時應提示新型專利技術報告，因此並無強制。

問題三
請簡單說明德國專利侵權訴訟之審查判斷流程？
回答：
在民事法院審理專利侵權訴訟時，先正確解讀系爭專利之申請專利範圍後，再將侵權物之結構特徵加以解讀，然後比對系爭專利之申請專利範圍與侵權物之結構，其比對之順序係先判斷是否有文義侵權之情形，若無再判斷其差異之處是否有落入專利說明書之實施例。也就是採取所謂(1)全要件原則：申請專利範圍其所有構成要件與侵權物的所有構成要件一對一比對，若侵權物具有申請專利範圍的每一個構成要件(完全一致)，且技術內容相同，即構成侵權。及(2)均等論：兩者具有同一技術或方法，具有同一作用，且產生同一結果；或兩者主要技術相同，不同技術具有等效置換性，且為熟習該項技術者可輕易完成，即構成侵權。因此在德國判斷是否侵權基本上與美國法院之侵權判斷流程大致相同。但所差異之處在於美國法院解釋申請專利範圍係採週邊限定原則，但在德國法院解釋申請專利範圍既不偏中心限定原則，亦不偏週邊限定原則，係採調和的方向解釋，德國專利法第14條保護範圍規定，以專利請求權的內容確定專利與專利申請的保護範圍，而以說明書與圖式解釋專利請求權。因而，德國就判斷是否構成發明專利權的侵害時，通常係以申請專利範圍為準，必要時再參考說明書及圖式內容，因此，應先確定申請專利技術內容所保護的範圍來考量，判斷是否構成發明專利權的侵害。

專利侵權分析比對原則(1)全要件原則：申請專利範圍其所有構成要件與侵權物的所有構成要件一對一比對，若侵權物具有申請專利範圍的每一個構成要件(完全一致)，且技術內容相同，即構成侵權。(2)均等論：兩者具有同一技術或方法，具有同一作用，且產生同一結果；或兩者主要技術相同，不同技術具有等效置換性，且為熟習該項技術者可輕易完成，即構成侵權。若相對應之元件，被證明係習知元件，即構成先前技術阻卻，就不能主張均等論。
專利權人於維護專利權過程中之敘述、限定或排除等事項，不可前後矛盾，如專利權人於異議答辯過程中，對申請專利範圍有任何限縮解釋時，則適用禁反言原則。惟民事訴訟為當事人進行主義，因此若當事人未向民事法院主張禁反言，民事法院並不會主動適用。

問題四

新型專利權人提起侵權訴訟時，被告提出系爭專利之檢索報告（search report）其內容係指系爭專利有影響其新穎性及進步性之先前技術，被告主張系爭專利無效，民事法院是否會受理其抗辯？

回答：

在德國之制度民事法院僅受理專利侵權訴訟案，至於專利無效訴訟案則由聯邦專利法院審理，因此，民事法院並不受理被告專利無效之主張。但由於德國專利局之審查官所作檢索報告之品質相當好，因此若系爭專利之檢索報告顯示其有不具新穎性或不具進步性之先前技術，雖然民事法院不能接受被告主張專利權無效之抗辯，但是對法官之自由心證確實有影響，因此專利權人申請假處分就會有所影響。

問題五

德國新型專利法第3條第1項規定，「現在的技術水準包括在申請日前以書面描述或已在本法的適用範圍可得獲得公開使用的所有知識」。換言之，於德國境外之先前使用（a prior use），並不會影響新型專利之專利性。但如我們所知，申請人以前已經對同一發明申請專利生效後，則申請人得以新型專利申請表示主張該發明專利申請的申請日，但最長在發明專利申請日後10年為止。在此一情況下，發明專利與新型專利所主張之申請專利範圍有可能是相同。因此在具有相同申請專利範圍的發明專利及新型專利，以德國境外的先前使用可主張發明專利撤銷或無效，但無法對新型專利主張撤銷，關於此一情形，閣下意見如何？

回答：

在德國新型專利法第3條第1項規定「The state of the art comprises any knowledge made available to the public by means of a written description or by use within the territory to which this Law applies before the date relevant for the priority of the application」，因此在德國新型專利先用權之物品僅以德國境內流通者為限，在德國境外流通之物品並不能影響新型專利之新穎性及進步性。而這一看似不合理之規定，有其歷史原因，既然國會規定在新型專利法，在1986新型專利修法時也無加以修改，一般企業及人民也都非常熟悉此一規定，因此尚難稱有不公平之處。再者，企業界及實務界對發明專利之評價也比較新型專利為高，他們關注之重點是在該創新技術是否有取得發明專利而非是否有取得新型專利。

第三節 專利事務所
問題一

若廢除發明專利之實體審查制度，而改採新型專利之登記註冊制度，發明專利不再就新穎性、進步性及產業利用性進行審查，俟第三人提起異議或無效之訴時再進行專利性之審查，是否妥適，閣下意見如何？
回答：

由於在德國發明專利係經過德國專利局之審查後才准予專利，因此發明專利之有效性較未經審查的新型專利為高，也普受一般企業及大眾之認同。一般而言，我們也會比較鼓勵客戶申請發明專利，而非新型專利，因為發明專利權在主張專利權或與競爭對手授權時也會位於比較有利之地位。同時，由於德國專利局之審查品質比其歐洲其他各國之專利局之審查品質更值得信賴，若是取得德國發明專利，在歐洲各國而言，申請或主張發明專利權更具優勢。而德國專利局所擁有對專利審查及檢索之訓練，具有優良之傳統

問題二

德國新型專利法第3條第1項規定，「現在的技術水準包括在申請日前以書面描述或已在本法的適用範圍可得獲得公開使用的所有知識」。換言之，於德國境外之先前使用（a prior use），並不會影響新型專利之專利性。但如我們所知，申請人以前已經對同一發明申請專利生效後，則申請人得以新型專利申請表示主張該發明專利申請的申請日，但最長在發明專利申請日後10年為止。在此一情況下，發明專利與新型專利所主張之申請專利範圍有可能是相同。因此在具有相同申請專利範圍的發明專利及新型專利，以德國境外的先前使用可主張發明專利撤銷或無效，但無法對新型專利主張撤銷，關於此一情形，閣下意見如何？

回答：

德國新型專利法就如您所說的有此一規定，因而確實會有以德國境外的先前使用可主張發明專利撤銷或無效，但無法對新型專利主張撤銷之情形，但由於在德國新型專利制度一開始設立時就採取此一規定，且國會在修法時也並未對此提出修正，因而此一情形會持續下去。一般實務界對此一規定也是相當的熟悉，並不會有困擾會產生。同時，由於發明專利係採審查制度，專利權較具公信力，專利事務所一般都會建議客戶申請發明專利，在特殊情況下才會申請新型專利，若取得發明專利後，通常也會放棄新型專利，因此此一規定，對客戶也不會有什麼影響。
問題三

申請人以同一創作同時申請發明專利及新型專利，由於新型專利採登記註冊制，因此若同一發明專利於稍後也獲准專利後，則同時會有相同之發明專利權與新型專利權，是否會衍生複雜的法律紛爭？ 

回答：

這種情形並不會發生，蓋因符合格式規定之新型專利案，業經登記註冊繳費領証，即取得新型專利權，可行使其權利，嗣後該申請人若有同一發明之發明專利核准，理應會放棄新型專利權，申請人不會再多花費一筆規費，去維持一個相對發明專利專利權期限較短的新型專利。

縱令有相同之新型與發明專利同時並存，專利權人與不同之被授權人訂定授權契約時，亦會透過雙方律師查明其權利歸屬與授權範圍為何，並於契約內載明授權範圍與權利義務關係，藉以約束保障雙方權益，此乃一般訂定民事契約。猶如房屋買賣，賣方若故意隱瞞而有一屋二賣之情事，自應負法律責任，是以德國允許發明專利與新型專利同時存在，並不擔心重複授予專利權所衍生的法律問題。

問題四

德國新型專利權人提起侵權訴訟時，是否需向法院提出該專利之檢索報告（search report），以證明其專利之有效性，並避免濫訴的情事發生？

回答：

德國新型專利權人不需向法院提出其新型專利之檢索報告即可提侵權訴訟。其理由在於，因提出侵權訴訟所需之訴訟費用相當昂貴，提出訴訟之前自當審慎評估，若未經權衡，貿然發動，一經提訴，所費不貲，倘發明專利權人判斷有侵權情事，即會儘速蒐集證物提告，在其發明專利尚未核准前，即分出新型專利藉以提供側翼保護，是以是否提告端視專利權人審慎評估決定，與是否有「新型技術報告」無涉。

問題五
於專利說明書有A+B+C與A+B+C+D兩種實施例，但是其申請專利範圍僅主張A+B+C，經核准公告後，經第三人以A+B+C為先前技術為由提起專利無效訴訟，專利權人能否將申請專利範圍A+B+C縮減更正為A+B+C+D，以避免被宣告專利無效？ 

回答：

若專利說明書有關A+B+C與A+B+C+D兩種實施例之敘述均很明確，而且有說明其所欲解決之問題，此時專利權人將A+B+C+D之實施例取代A+B+C之申請專利範圍為範圍之限縮，且若A+B+C+D之特徵部D並未變更原實質內容，則專利權人應可做此一更正，可避免被宣告專利無效。

第四節 企業法務部門
按本次德國企業參訪公司有Hüttinger Elektronik、Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG及Daimler AG三家公司，其中Hüttinger Elektronik公司係屬TRUMPF集團，Porsche及Daimler賓士公司為世界知名之汽車製造廠。TRUMPF集團在製造技術上為領先世界的公司，在2005/06財政年度銷售約有€ 1,65億美元/美國20億美元並有大約6500名員工，主要生產工具機、電動工具、雷射加工機及醫療設備，核心業務在於生產精確鈑金加工機、沖壓成形機，雷射加工機和彎曲機，主要之生產設備廠在德國、法國、奧地利、瑞士、美國及台灣。但Porsche公司基於保護營業秘密，對該公司之專利部門組織架構、人員、經費等問題並不做說明，僅說明專利一般性之問題。

問題一
請敘述貴公司專利申請狀況（一年專利申請量），主要以那幾國為主、台灣有多少件？發明、新型及新式樣比例為何？以那種專利為主？選擇申請發明、新型不同專利類型之考量因素如何？
回答：

Hüttinger Elektronik 公司：本公司今年到目前為止（2008年8月）約有100件專利申請案，主要向德國、EPO、WO、美國、日本、韓國、中國及台灣申請，在台灣申請至今有4件，1件已經貴國核准。專利申請主要以發明為主，申請的領域集中在醫療用品、電機及雷射加工。

Daimler 公司：本公司去年（2007年）申請專利約1436件，向國外申請約有736件，以申請發明專利為主。因為在德國新型專利未經審查，其效力遠不及發明專利，因此本公司在德國幾乎沒有申請新型專利。 

問題二
貴公司申請專利是企業內自行申請或委託代理人辦理，全年專利支出費用多少？投入人力如何？

回答：

Hüttinger Elektronik 公司：本公司申請專利均委託專利代理人辦理，法務部門部門約有13人負責有關專利之部分。
Daimler 公司：本公司之專利法務部門約有126人，辦公室分布在斯圖加、Bolingen、Ulm及東京。至於本公司之專利法務人員負責本公司專利申請案之專利說明書之撰寫約佔30%，專利檢索約佔70%，至於專利訴訟在德國約佔80%、在國外佔30%，其餘部份皆委由專利事務所辦理。

問題三 
被控侵權時是否會對該專利提起無效？ 

回答：
Hüttinger Elektronik 公司：當本公司被控侵權時，通常會向專利法院提出該專利無效，因為這是一般法律攻防之方法之ㄧ。
Daimler 公司：當本公司被控侵權時，也會先向專利法院提出專利無效。

問題四

貴公司專利部門（隸屬）層級如何？成員組織如何？
回答：

Daimler 公司：本公司專利法務可分為智慧財產法務部門及智慧財產研發及管理部門，其中專利法務部門隸屬於董事會下面之法務部門，而智慧財產研發及管理部門則隸屬於董事會下面之智慧財產權和科技管理委員會，總共約有126人。

問題五

對於專利糾紛，貴公司如何因應？如何迴避？和解、授權或訴求法院最終判決？
回答：

Hüttinger Elektronik 公司：本公司遇到專利糾紛時，通常都會先自行評估或與專利事務所之人員討論，採取必要之方式因應。
Daimler 公司：由於本公司屬於汽車業，因此與各競爭公司於專利上若有糾紛時，會優先以交互授權之方式解決專利法律紛爭，畢竟在法院進行訴訟，時常會花大錢又耗時，而法院之判決又通常不可預知。

問題六
貴公司在技術研發過程，是否重視國內、外專利檢索報告及如何取得專利（自行搜集或委託專業機構提供）？
回答：

Hüttinger Elektronik 公司：本公司一般在技術研發時，通常會自行蒐集相關之專利技術。

Daimler 公司：本公司之專利法務人員中有10位負責作技術監控之工作，而本公司之專利申請案中約有70%是由法務及研發人員負責做專利檢索，其餘之案件則委由外部之事務所負責檢索。

問題七
若廢除發明專利之實體審查制度，而改採新型專利之登記註冊制度，發明專利不再就新穎性、進步性及產業利用性進行審查，俟第三人提起異議或無效之訴時再進行專利性之審查，是否妥適，閣下意見如何？
回答：

對企業界而言，發明專利有經過德國專利局之審查後始准予專利，況且德國專利局之專利審查官之審查品質一向優良，且值得信賴，因此取得德國專利局之發明專利，其有效性值得信賴。至於德國之新型專利採登記註冊，並未經過審查，即核准專利，相對發明專利而言，其有效性較不為一般社會大眾所認同，因此一般大公司較不會考慮申請新型專利。所以若發明專利也採新型專利一樣不經審查即准予專利，則專利制度仍應存在與否可能會產生問題，畢竟無法被信賴之權利其存在性就會產生問題。

問題八
德國新型專利法第3條第1項規定，「現在的技術水準包括在申請日前以書面描述或已在本法的適用範圍可得獲得公開使用的所有知識」。換言之，於德國境外之先前使用（a prior use），並不會影響新型專利之專利性。但如我們所知，申請人以前已經對同一發明申請專利生效後，則申請人得以新型專利申請表示主張該發明專利申請的申請日，但最長在發明專利申請日後10年為止。在此一情況下，發明專利與新型專利所主張之申請專利範圍有可能是相同。因此在具有相同申請專利範圍的發明專利及新型專利，以德國境外的先前使用可主張發明專利撤銷或無效，但無法對新型專利主張撤銷，關於此一情形，你的意見如何？

回答：
關於你所提有關新型專利之先使用權僅限於德國境內之問題，事實上是存在的，這是德國新型專利制度之傳統，自設立新型專利制度以來就是如此規定且經修法後也沒有加以變動，而且對企業界而言，新型專利僅是在遇到有被侵權情況時之一種處理方式，最終還是以取得發明專利為目標，因此新型專利之制度對企業為言並無多大的影響。
問題九
若貴公司發現有其他廠商之產品侵害貴公司已申請但尚未核准之發明專利時，貴公司會由該發明專利之內容申請新型專利，再向侵權者提出侵權訴訟嗎？

回答：
通常這是一種處理類似問題之方式，但同時會希望與侵權廠商能達成交互授權互利之解決結果。
問題十
於專利說明書有A+B+C與A+B+C+D兩種實施例，但是其申請專利範圍僅主張A+B+C，經核准公告後，經第三人以A+B+C為先前技術提起專利無效訴訟，專利權人能否將申請專利範圍A+B+C縮減更正為A+B+C+D，以避免被宣告專利無效？

回答：
若是於專利說明書中有詳細說明A+B+C與A+B+C+D兩種實施例之技術內容，而且A+B+C加入元件D後，其欲解決之問題之技術手段並未偏離A+B+C之範圍，則應可接受其將A+B+C+D取代A+B+C之限縮更正之申請。

問題十一
貴公司在進行專利申請專利範圍的有效性之檢驗，是藉由專利律師或貴公司本身之工程師或是向德國專利局申請檢索報告？

回答：
公司本身之專利法務人員有些是自研發單位轉任而來，因此本就相當容易掌握公司研發之技術內容，而且對先前技術也比較熟悉，在檢索相關之技術內容也比較容易，比如說賓士公司就有10位左右人員進行技術監控，以及有64位專利工程師可進行檢索之工作，另外有些特殊之案件也會委由專利法律事務所進行檢索及作專利性之檢驗，當然也會視情況向德國專利局申請檢索報告，以明瞭專利審查官之看法。

問題十二
若貴公司是否信賴德國專利局及歐洲專利局所作之檢索報告，若其報告之內容不符合貴公司原先預期之結果，是否會提出申復？

回答： 

一般而言，企業界對於德國專利局審查官所作之檢索報告內容都有非常高的評價，因此若德國專利局對專利案所作之檢索報告有相關之先前技術，我們就會考慮撤回申請審查專利，或是針對先前技術之內容，修正申請專利範圍等方式已取得專利。至於歐洲專利局所作之檢索報告可能是因為有些專利審查官之母語並非德文，不同語言轉換後，不易掌握專利申請案之技術內容，以及使用不同語言之檢索工具比較困難，一般而言，歐洲專利局審查官所作之檢索報告與有良好訓練之德國專利局審查官相較仍有進步之空間。

第五節 馬普研究院
問題一 
請簡單介紹貴研究院有關智慧財產權研究之研究所之概況，貴研究中心是否有研究主題與亞洲地區之智慧財產保護有關？
回答：
本研究之前身設立於1966年，是慕尼黑大學之國際專利、商標和著作權法研究所，是由Eduard Reimer先生於1952年所設立。本研究所一直以一所大學學院之形式存在，直到2001年由於大學組織結構的改革而被關閉。本研究所最初主要專注於德國法律以及研究外國法和國際法比較法之部份。本研究所的創始者為Professor Eugen Ulmer，Friedrich-Karl Beier、Gerhard Schricker and Joseph Straus 先生跟著進入本研究所。於2002年研究所改名為Max Planck Institute for Intellectual Property、Competition and Tax Law，以反映研究領域之擴大。本研究所目前有兩個研究領域（知識產權和稅法）包含其中有7個國家部門和9個主題部門。目前本研究中心對亞洲地區智慧財產權相關主題之研究，主要係集中於中國大陸、日本、韓國及東南亞國家。
問題二
若廢除發明專利之實體審查制度，而改採新型專利之登記註冊制度，發明專利不再就新穎性、進步性及產業利用性進行審查，俟第三人提起異議或無效之訴時再進行專利性之審查，是否妥適，閣下意見如何？
回答：
基本上，德國發明專利需要經過審查始准予專利，而新型專利之最初設計就是不經審查而採登記註冊並且縮短其保護期間。而其理由在於新型專利一開始被視為類似於保護具有功能之工業設計，其生命週期較為短暫，因此能夠接受新型專利可以不經過專利局之審查，與發明專利設定為保護具有進步性之技術創新並不相同。況且，德國一向以擁有高素質之專利審查官及高水準之審查品質自豪，也深受世界各國所接受。倘若發明專利以後不需審查，則專利審查官僅從事專利異議之審查，能否保持專利審查官之審查水準可能會有一些困難，而且還有社會大眾對不經審查之發明專利之信任也會產生問題，因此在德國很難想像會把發明專利制度做如此之改變。

問題三
德國新型專利法第3條第1項規定，「現在的技術水準包括在申請日前以書面描述或已在本法的適用範圍可得獲得公開使用的所有知識」。換言之，於德國境外之先前使用（a prior use），並不會影響新型專利之專利性。但如我們所知，申請人以前已經對同一發明申請專利生效後，則申請人得以新型專利申請表示主張該發明專利申請的申請日，但最長在發明專利申請日後10年為止。在此一情況下，發明專利與新型專利所主張之申請專利範圍有可能是相同。因此在具有相同申請專利範圍的發明專利及新型專利，以德國境外的先前使用可主張發明專利撤銷或無效，但無法對新型專利主張撤銷，關於此一情形，你的意見如何？
回答：
德國的新型專利制度係於1891年創設，它被引進的原因是因為發明專利法之規定並不適用於所有類型的發明，其理由在於德國專利法對發明專利可專利性之標準異常嚴格，其標準認為需要在該項技藝中具有更進一步之技術進步才能符合可專利性，因此一些小發明並不符合此一嚴格之標準。

因此，最初德國最初之新型專利制度是針對進步性較低的發明，並不需經過審查，而能得到相對於發明專利而言較為短期之保護。但從理論上說，德國的新型專利制度並非是發明專利制度之補充，而是針對於1876年立法保護著作權及工業設計之補充制度。

德國最初之新型專利制度與工業設計制度可說是密不可分，其主要用來防止第三者仿製某些例如手工具或其他日常用品，而其技術創新所需之高度係低於發明專利之創新高度。因此，最初之新型專利制度，就德國的立法目的而言，其原始之構想是一種工業設計之保護，可被視為是一種類似於在區域內之農業產品或家用電器用品之鼓勵創新制度。從新型專利之沿革上而言，可以說其係一種具有功能之外觀設計的註冊制度。

就因為德國新型專利之原始設計是用來鼓勵在區域內之創新，因此，在德國境外之使用並不算是新型專利案之先前技術，所以新型專利法會作如此規定，也就不足為奇，同時新型專利申請人及一般企業也都明瞭新型專利此一特殊規定，自然會有一套因應之辦法，在適用不會產生問題。

問題四
如前所述，德國新型專利最初被視為「小發明」，惟在貴國現行新型專利進步性要件之判斷基準是否與發明專利進步性之判斷基準是否有程度上之差異？
回答：
就如之前之說明，新型專利創設之初是為鼓勵地區性在日常用品之小發明，係一種不需經過審查而以登記註冊之方式取得，而其保護期間也較短之專利制度，所以對新型專利進步性之要求自然會比發明專利進步性為低。

然而此一新型專利制度經過實施多年以後，由於發明專利與新型專利在進步性高度上的差別，在各自之法律中並沒有定義，因此成為各界長期爭論的問題。此一問題已於2006年已有初步之答案，2006年6月20日，德國聯邦最高法院就聯邦專利法院XZB27/05判決的上訴案作出終審判決（2006-6-20 XZB27/05）。聯邦最高法院之判決確認新型專利進步性之要求與發明專利進步性之要求僅有微小的差異，在本質上兩者其實並無分別。因而現在德國專利局及聯邦專利法院似乎也依照德國聯邦最高法院判決之意旨，對發明專利與新型專利之進步性採取同一之判斷基準，但是否會影響今後德國司法界對新型專利進步性的判斷，還尚待觀察。
第六節 奧地利專利局
問題一
請簡要說明奧地利專利商標局之概況？
回答：
奧地利專利局(German Patent Office)之組織設有局長，一技術副局長及一法律副局長。局長下設有部長辦公室、上訴科（Appeal Division）、專利無效科（Nullity Division）、公關部門、生化專利監理委員會（Biopatent Monitoring Committee）。
技術副局長負責督導技術部門、PCT部門、檢索部門及行政、資訊部門和一般人員部門等。技術部門下設有物理2組、機械3組、電子電機3組、化學2組，技術部門總共有100位技術審查委員，而其他行政部門總共有80位員工。

法律副局長負責督導法律部門及行政部門等，法律部門下有專利法務部門、商標部門、設計及國際商標部門，行政部門下設有人力資源部門、國際關係部門、IT部門及資訊檔案部門。法律部門有40位員工，法律實體部門有50位員工。

向奧地利專利局申請之發明專利案在2005年有3454件、2006年有3666件、2007年有3543件。

問題二
請問在奧地利申請專利之審查流程概述？。

回答： 
奧地利之專利共分有發明專利、新型專利及新式樣專利等三種。發明專利及新型專利由審查部門審查，新式樣專利由法律部門負責審查。

專利申請人向奧地利專利局申請發明專利及新型專利後，交由技術部門審查，並由具備有該申請案技術要求之技術委員審查。若是要做成申請案不准之決定，必須要由3位技術部門之技術委員所組成之委員會（board）決定，其中2位必須為技術委員，另1位為法律委員，該委員會之主席必須為技術部門之組長擔任。

專利局於審查發明或新型專利做出決定時，會同時附上檢索報告，若為不准予專利之決定須具備具體之技術理由。若申請人不服奧地利專利局之審查決定（包含法律及技術部門所作之決定），可向上訴科提起上訴。

問題三
請介紹奧地利專利之救濟制度？
回答：
發明專利及新型專利之申請人其申請案件若遭技術部門最終之核駁決定均可於收到決定書2個月內向上訴科提起上訴。惟前述上訴人不服上訴科所為之決定不得再上訴至行政法院，因此奧地利專利局上訴科為最終審。

問題四
請簡單介紹奧地利專利之異議及專利無效制度？
回答：
奧地利專利有異議及舉發二種公眾審查，第三人可於專利公告後4個月內檢附理由向奧地利專利局提出異議，專利局發交技術部門中合乎技術要求之審查委員審查。專利異議之申請案，必須要由3位技術部門之審查委員所組成之委員會（board）決定，其中2位必須為技術合格之委員，另1位為具有法律合格之法律委員，該委員會之主席必須為技術部門之組長擔任。

對異議申請案之決定若專利權人或異議人不服，兩造均得於2個月內向奧地利專利局提起上訴，由上訴科負責審查，惟前述上訴人不服上訴科所為之最終決定不得再上訴至行政法院，因此奧地利專利局上訴科為最終審。

第三人可於專利公告4個月後檢附理由向奧地利專利局提起專利無效審查，由專利無效科負責審查，專利無效申請人或專利權人兩造均得對專利無效科之最終決定於2個月內向最高專利商標庭（Supreme Patent and Trademark Chamber）提起上訴，惟該最高專利商標庭為最終審，不得再上訴。

問題五
請簡述上訴科及專利無效科之人員組織架構？ 

回答：
上訴科由3位技術及1位法律委員組成，例外為針對法律委員所作之決定提起上訴時，在此情況下，上訴科之組成係由2位法律委員及1位技術委員所組成。上訴科之主席一般由技術委員擔任，例外為針對法律委員所作之決定提起上訴時，在此情形下，由法律委員擔任主席。

至於專利無效科係由3位技術委員及2位法律委員所組成，專利無效科之主席(chairman)由法律委員擔任，其最終之決定係採五人多數決。惟在做成中間決定之情形下，上訴科及無效科可僅由三位委員即可作成決定。

而上訴科及專利無效科之委員可同時為技術部門或法律部門之技術委員或法律委員。

問題六
請簡述奧地利最高專利商標庭（Supreme Patent and Trademark Chamber）之人員組成。
回答：
最高專利商標庭之成員由奧地利總統所任命，該成員均應為奧地利公民，任期為5年並可重複指派，成員並不應超過70歲。其組成包括庭長（president），副庭長（vice-president），以及其他不少於8名具有法律資格的法律委員和一些具備技術合格的技術委員作為顧問。
其中庭長及副庭長必須曾擔任或現任之奧地利聯邦最高法院之庭長或副庭長，或是聯邦最高法院部門之主管。法律委員必須具備有法律或政治學之學位，並應具有從事科學研究或保護工業產權實際工作領域10年以上的經歷。其中最少有3位法律委員是法官，最少有3位法律委員為聯邦商務部之律師或奧地利專利局之正式法律委員。至於技術委員其年紀不得少於30歲，資格為已取得在技術大學或研究自然科學大學之學位，並必須有特定技術的專門知識。

問題七
目前貴國對於可專利之標的，是否限於解決技術題、利用技術手段、產生技術效果？或已不限於解決技術問題？又對於有關商業方法之發明，是否接受其為發明之標的，貴國的態度及實上作法如何？

回答：
審查專利申請案首先要看，其申請專利範圍是否為專利之適格標的，再者其申請專利範圍之內容是否具有技術性，是能否准予專利最重要的考量。因此，專利申請案首先一定要具備有技術性，再來在撰寫請求項時，考量其標示是否適格，也是相當重要的。因此，相同的標準也應適用在有關電腦軟體或是商業方法之專利申請案，其申請案必須利用技術的裝置去解決技術問題，其申請專利範圍之撰寫方式要符合標的的要求，並且其內容也要有具體之技術手段。
問題八
貴國新型專利法第1項第2款規定「The programm logic on which programs for data processing systems are based shall also be regarded as an invention as defined by subsection (1).」，因此在貴國電腦程式為新型專利之適格標的，但方法或系統並非新型專利之適格標的，因此若電腦軟體在貴國申請新型專利，貴國將如何審查？
回答：
在奧地利不論是申請發明專利或新型專利，奧地利專利局都會進行審查，並不像德國，新型專利採取登記註冊之方式，並不經審查。同時，奧地利專利局在審查專利申請案時，均會做出檢索報告，因此電腦軟體申請案在奧地利申請新型專利時，專利局將會審查其申請專利範圍之技術特徵是否具專利性以及其標的是否符合新型專利之規定，因此新型專利申請人也會注意到新型專利相關之規定。
問題九
專利說明書記載有A+B+C與A+B+C+D兩種實施例，但是其申請專利範圍僅主張A+B+C，並無主張A+B+C+D，核准公告後，經第三人以A+B+C為先前技術為由提起專利無效訴訟，專利權人能否將申請專利範圍A+B+C縮減，更正為A+B+C+D，以避免被宣告專利無效？
回答：
奧地利專利局在審核專利申請案時，會持續與專利申請人溝通，並協助其取得專利，因此，若申請人未於申請專利範圍主張之A+B+C+D部分，於專利核准後，並不允許以限縮之方式來更正申請專利範圍。
第三章  德國新型專利制度之介紹
一、前言
德國的專利制度建立於1877年，並於1891年立法通過「新型保護法」，從而建立德國新型專利制度。直至1911年「保護工業產權巴黎公約」正式認可新型專利制度。目前實施此一制度除德國外，尚有我國、中國大陸、日本等30多個國家。而我國97年7月1日實施新型形式審查制度以來，尚有諸多問題存在，有鑑於此，此次公出特向德國專利律師法官請益德國新型專利實務運作之現況，以供參考。

二、德國新型專利實施現況

德國新型專利係基於保護本國較小型的發明（petty patent），除程序（processes）及生物科技之發明（biotechnological inventions）不能為新型創作標的外，對於符合專利要件之所有技術性發明（technical invention），諸如工具、實用品及其附屬品之形狀、構造或其組合者，皆可以獲得新型專利的保護，德國新型專利採登記註冊制（register）不若發明專利須就新穎性、進步性或產業利用性與先前技術比對審查；至於新型專利是否符合專利要件，係在第三人有主張撤銷該新型專利時（request cancellation of the utility model），再予審究；德國新型專利年限自申請日起算10年，雖無實體審查，但申請人仍可申請先前技術檢索報告（需200歐元）；根據德國專利局2007年專利年報顯示，德國新型專利申請案有18,083件，且有15,469件完成登記註冊，其中18﹪之案件是外國申請（非德國），而且這些外國新型申請案中，有許多是該國並未有新型專利制度（如美國），顯見德國新型專利制度亦提供外國申請人一選配或補強的保護制度，直到2007年底之統計，實施中的德國新型專利案件有102,559件；在2007年，第三人主張撤銷新型專利案件有193件，德國專利局直到2007年底，仍有333件新型專利撤銷案未審結。

三、德國新型專利制度之特色

大體上德國新型專利制度與我國制度皆採形式審查，惟德國新型專利制度仍與我國制度存有一些差異，吾人以為主要不同在於德國新型專利制度（1）可由一發明申請案中分出新型專利藉以提供側翼保護（Splitting-off a utility model provides flanking protection）；（2）允許一案兩請；（3）無新型技術報告；（4）進步性要件之認定新型與發明專利案趨於一致；分別論述如下：

（1）可由一發明申請案中分出新型專利藉以提供側翼保護（Splitting-off a utility model provides flanking protection）

德國專利制度允許申請人於其發明申請案尚未核准前，將相同之全部或部分請求項予以分出（Split off），先登記註冊為新型專利，藉以對其發明申請案提供所謂的側翼保護（flanking protection）；如此，當創作人發現有侵害其發明申請案之情事時，即可先運用其登記核准的新型專利主張侵權提起訴訟，對發明人而言，可確保其創作儘早受到保護，是以德國專利侵權訴訟常輔以新型制度之運用；2007年，德國就有1,737件新型專利案是分離自發明申請案。

（2）允許一案兩請
就實行新型制度之國家，即可能面對申請人以同一創作同時申請發明專利及新型專利（一案兩請），如前所述，由一發明專利申請案中分離一新型專利藉以提供側翼保護（Splitting-off a utility model provides flanking protection）之制度，即是允許一案兩請；惟因各國國情有別，且基於一發明一專利，禁止重複授予專利權之情事，我國現行專利制度並不允許一案兩請；此次奉派出國吾等特向德國專利律師提及是否會因「重複授權」而衍生複雜的法律紛爭？其答覆：不會；蓋因符合格式規定之新型專利案，業經登記註冊繳費領証，即取得新型專利權，可行使其權利，嗣後該申請人若有同一發明之發明專利核准，理應會放棄新型專利權，申請人不會再多花費一筆規費，去維持一個相對發明專利專利權期限較短的新型專利；縱令有相同新型與發明專利同時並存之情事，專利權人與被授權人訂定授權契約時，亦會透過雙方律師查明其權利歸屬與授權歷程為何？於其契約內載明授權範圍與權利義務關係，藉以約束保障雙方權益，此乃民事範疇；猶如房屋買賣，賣方若特意隱瞞致有一屋二賣之情事，自應負法律責任；是以德國允許一案兩請，但不擔心重複授予專利權所衍生的法律問題。筆者以為德國允許一案兩請，係著眼於儘早提供保護與權利接續，此乃基於發明專利審查期間較長，惟若遲未核准，往往造成申請人利益之損失，故先取得新型專利，藉以達到儘早保護之目的，嗣後若取得發明專利自當放棄其新型專利，從而接續其權利。

（3）無新型技術報告

德國新型專利權人不需提所謂的「新型技術報告」即可提侵權訴訟，筆者此行特別詢問德國專利律師，德國侵權訴訟不需提「新型技術報告」，是否會有濫訴的情事？答覆是：不會，蓋因提告非兒戲，當審慎評估，若未經權衡，貿然發動，一經提訴，所費不貲，得失自負，倘創作人判斷有侵權情事，即會儘速蒐集證物提告，甚或在其發明專利尚未核准前，即分出新型專利藉以提供側翼保護，是以是否提告端視專利權人審慎評估決定，與是否有「新型技術報告」無涉。

（4）進步性要件之認定新型與發明專利案趨於一致

按德國聯邦最高法院2006年6月判決（2006-6-20 X ZB 27/05）確認對新型專利之進步性的要求，該判決認為新型專利及發明專利之「進步性」皆是針對質而非針對量設定的準繩，在本質上兩者其實並無區分。

因而由該聯邦最高法院判決之意旨已確定就「進步性」要件之認定，新型專利與發明專利並無差異，主要理由在於「進步性」要件之判斷取決於系爭專利與引證案之間技術特徵之比對，惟再對新型專利或發明專利就程度上判斷是否為所屬技術領域中具有通常知識者輕易或不輕易完成，實有客觀認定的困難，蓋因所屬技術領域中具有通常知識者可否輕易完成在於技術特徵之比對，與其是否為新型專利或發明專利無關，因此有關進步性要件之認定於新型與發明專利案趨於一致。

第四章 心得與建議

按德國新型專利制度相對於我國現行新型專利制度而言，較為單純，筆者以為德國新型專利制度某些部分值得我國參考，另有關我國更正審查基準中尚不准將發明說明中未於原申請專利範圍主張之技術特徵載入之規定及邇來智慧財產法院命本局參加民事訴訟之案例提出心得與建議如下：

（1）開放「一案兩請」，禁止「重複授予專利權」

我國自93年7 月1日實施新型專利形式審查制度以降，新型申請案每年尚維持2萬件以上（2007年計有22,214件），似無下降趨勢，顯見國內產業界確有取得新型專利之需求，又因本局專利審查人力不足而致發明專利待審案件逐年攀升，審查期間勢必拉長，業界對可儘早保護其創作亦可接續其權利之一案兩請制度多予正面回應，是以本局當參考德、日、中等國制度，審視我國國情及產業需求等主客觀條件，儘早規畫研擬新型專利制度之相關配套措施，以為後續修法所用。

吾人建議可開放就同一申請人之同一發明創作於同日提出新型與發明專利，惟申請人於申請時應聲明並載明於申請書，因新型採形式審查，可先取得新型專利，惟若該同一發明案經實質審查亦認定有准予專利時，自應通知申請人擇一，未擇一者其發明專利仍不予專利，以禁止重複授予專利權之情事；若擇發明專利則其新型專利將自發明專利權生效日起視為拋棄，以為權利之接續，筆者不同意智慧財產權月刊第118期「新型專利制度之檢討」一文中有關選擇發明專利，基於禁止重複授予專利權原則，明定其新型專利權視為自申請日起拋棄之立論，蓋因在未核准發明專利前，其新型專利權已有讓與或授權第三人之事實時，倘新型專利權視自申請日起拋棄，將致該受讓人或被授權人，於原新型專利權人選擇發明專利後，即頓失權利來源，而蒙受不利益，故當以發明專利權生效日起算其新型專利權之拋棄，方有接續權利之可能，至於之前核准之新型專利權證書除載明專利權年限外，還應載明，尚有同一發明申請案（第○○○○○○○案號），藉以告知受讓人或被授權人；又若發明專利核准前該新型專利已當然消滅或業經撤銷確定，亦不予發明專利，因其公告之新型專利既已消滅或撤銷，專利權人已不復得，尚不能之後又取得相同發明專利之理，如此將致第三人不可預期之權益損失。

筆者在審查上實際所遇到有關「一案兩請」的情形，大都是申請人先申請發明專利案後，嗣後再申請同一新型專利，因新型專利一般在6個月內即獲准專利，如此可避免因發明專利審查過久無法實施其專利，又該核准公告之新型專利（後申請案）亦不得作為論究發明申請案（先申請案）之引證前案。以下舉一實際個案說明：

一發明專利申請案審查時，初審審查人員發現已有同一新型專利業已核准公告，即通知申請人擇一，惟該申請人僅表示欲選擇發明專利案，並未對核准公告之新型專利聲明拋棄，初審即以該發明案違反專利法第31條之相關規定予以核駁，申請人提再審查，聲明不願主動拋棄新型專利，爰請本局依職權撤銷該新型專利，此乃申請人明知新型專利尚無依職權撤銷之規定，才故意申復請本局依職權撤銷，又於其申復函中另舉他案亦有一案兩請之情事，為何智慧局不加以追究，厚此薄彼；此令承辦人無從續辦，該案嗣後經筆者詳閱其卷後，認為該發明專利案既已申請在先，就該後申請之同一新型專利而言，顯已違反先申請原則，應依專利法第108條準用第31條第1項之規定予以撤銷新型專利權，此與新型專利有無依職權撤銷無涉，蓋因申請人申請時已明知違反專利先申請原則（專利法第31條），仍執意申請，當自始不存在，亦無擇一的問題，該發明申請案無論准駁與否，均與該自始不存在之新型專利案無涉，該新型專利案將移交專利一組依專利法第108條準用第31條之規定，予以撤銷；倒是由該申復函中另舉他案亦有一案兩請之情事， 當如何處理？是請申請人另循舉發程序處理呢？亦或移請專利一組或於專利三組發交審查，其發交審查之機制為何？吾人以為因事涉他案關係人之權益，且是否一案兩請，尚需實質認定，在新型專利尚無發動依職權審查之機制下，為免橫生枝節，徒增案情之複雜性，該案應函復申請人另提舉發案，方為正辦。 

（2）強化「形式審查」，修法廢除「新型技術報告」

筆者實際從事舉發案件之審理，時有參考系爭專利之「新型技術報告」內容，認為現行「新型技術報告」尚難完整呈現系爭專利是否符合新型專利要件，且就相同引證資料與系爭專利技術特徵比對上，亦時有與舉發審定理由意見相左之情事。例如系爭新型不符定義、創作說明不可據以實施、申請專利範圍不為創作說明及圖式所支持者，惟上揭不符專利要件之事項，並無法由現行「新型技術報告」於予完整呈現，試想倘系爭新型已非利用自然法則之創作或非新型專利之標的者，還需檢索文獻論究進步性嗎？又若系爭新型之說明書記載不明瞭，難以比對者、申請專利範圍不為其創作說明及圖式所支持者，即便檢索文獻無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術時（比對結果代碼6），難道該系爭新型即會認定是有效之專利嗎？因此新型形式審查，首應審查申請專利標的是否符合新型定義即利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作。如此才不致遭申請人非議，本局未於新型形式審查時（第一時間）以非屬新型之標的核駁其專利，令其投入金錢時間後，竟遭第三人以不符新型定義為由，而舉發成立，撤銷其專利，況且本局將不符新型專利定義之標的公告，亦有不妥。

是以吾人建議應強化現行新型形式審查，新型專利形式審查應審究是否為適格的新型標的，並應就新型專利標的之審查訂定明確判斷的基準供審查人員依循，例如：釐清新型請求項以二段式記載者，在「其特徵」之後的技術特徵若僅記載物質、材質、方法步驟或功效者是否符合新型標的？又若新型標的主張系統者，則該系統若實質包含非屬形狀構造或裝置創作之軟體者是否符合新型標的？（筆者此行訪奧地利專利局，接待官員認為前述含軟體之系統請求項是符合該國新型專利定義）。
按「新型技術報告」之設計，主要在於避免未經實體審查而取得新型專利之權利人有濫訴之虞；是新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告；又新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責；惟如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失，上開規定分別為我國現行專利法第104條及第105條所明定。然而技術報告並非行政處分，若專利權人對技術報告結果不服時，尚不能提行政救濟；且實際上，若專利權人未提示新型專利技術報告即逕提專利侵權訴訟，往往遭致駁回，如此不啻以不具行政處分效力之技術報告拘束專利權人提訴之權利，外界多有評論。

又即便專利權人於侵權訴訟時提示新型技術報告，惟民事法院或智財法院尚不會僅憑該技術報告之簡略比對與評價，遽以認定系爭專利是否有效，此可由近來法院頻函命本局依智慧財產案件審理法參加訴訟，就系爭專利是否有效表示意見，即可知該新型技術報告僅為提訴之形式限制要件，實質要件之認定仍回歸訴訟當事人所提理由。
綜上所述，吾人以為現行「新型技術報告」不足以有效呈現該新型是否符合專利要件，以此作為限制專利權人提訴之門檻，實有可議；若強化「新型技術報告」，作實質專利要件之認定與技術特徵之比對，則會趨向舉發審查性質，當造成審查人力及資源的浪費，亦有不妥；又舉發當事人兩造亦經常以「新型技術報告」之評價內容作為攻擊防禦之論述，或有補提舉發理由或答辯理由或再提更正本請求依該更正本再作「新型技術報告」者，徒增舉發審查之複雜性，耗費人力資源；再者申請新型技術報告尚需時日，若遇緊急狀況需立即行使其權利，則緩不濟急，對專利權人之權益保障，尚有未周；因此吾人認為新型專利權人若已盡相當注意之義務，實無必要俟「新型技術報告」出爐再予評估是否提起訴訟；又邇來地方法院亦有來函依智慧財產案件審理法相關規定命本局參加民事侵權訴訟，於法庭直接陳述意見，是以「新型技術報告」是否有其實施之必要性，有待商榷？盱衡本局審查人力與資源，實難再強化「新型技術報告」之地位，倒不如修法予以廢除，如此當可減少本局審查人力之負擔與資源耗費，新型專利有效性與否，則歸舉發審查制度予以認定；至於是否因廢除「新型技術報告」致有濫訴之情事，吾人以為當不致如此；蓋因專利權人若認定有侵權情事而決定採取侵權訴訟，當不會因該不具有行政處分效力之「新型技術報告」所載之評價不合己意，即不予爭訟，又若真有濫訴者亦不會在乎多花5000元申請「新型技術報告」而不爭訟，法院亦會就事實判斷原告是否已盡相當注意之義務，濫訴與否仍由法院判定，專利權人應自負得失，非得需藉「新型技術報告」始得避免；是建議修法廢除。

（3）進步性要件之認定在新型與發明專利案應一致

如前所述，對新型專利或發明專利就程度上判斷是否為所屬技術領域中具有通常知識者輕易或不輕易完成，實有客觀認定的困難，而我國專利法就新型專利及發明專利進步性要件之判斷，差別在於所屬技術領域中具有通常知識者「顯能」或「所能」輕易完成之認定，亦屬程度上之認定；此無異於昔日「高度」或「低度」發明創作之爭論，因此筆者建議進步性要件之比對，僅就系爭專利與引證案之技術特徵比對是否輕易完成，無需就系爭案是新型專利或發明專利案作「顯能」或「所能」程度上之考慮。

（4）專利之更正基準宜可適度放寬
    本次研習經與德國聯邦專利法院、專利法律事務所、企業之專利法務人員(通常都為專利律師)及奧地利專利局之資深專利審查委員針對專利更正之問題進行討論，對於是否於更正時可將未於原申請專利範圍主張，但是在發明說明或圖式中之技術特徵載入申請專利範圍內，藉以形成新的申請專利範圍或進一步限縮原申請專利範圍。就更正實務上，德國並非全然不准許此一類型之更正申請，原則上若發明說明對該更正載入之技術特徵有具體實施例之詳細說明，而且更正前後之申請專利範圍就所屬技術領域及發明所欲解決之問題並無不同，仍有准予更正之可能。基於鼓勵、保護創作發明，就本局現行更正審查基準中尚不准將申請專利範圍未包含但發明說明或圖式中已揭露的其他技術特徵或技術手段，引進附加於原核准公告之請求項內或形成另一請求項之規定，宜應考慮放寬。
（5）因應智慧財產案件審理法規定，本局參加訴訟案件之處理方式：

    邇來地方法院或智慧財產法院依智慧財產案件審理法第17條規定命本局參加訴訟案件似有增加之趨勢，本局應擬定參加訴訟案件標準作業流程以及訴訟階段新證據之答辯處理原則，以為審查人員遵循因應，以下歸納本科實際個案之案情及問題，迄待解決：

案情1.（新證據足以否定原處分結果）

        原處分舉發不成立，舉發人提訴願遭駁回，於行政訴訟時舉發人依智慧財產案件審理法第33條規定提新證據，承審法官命本局就新證據提書面答辯，經查該等新證據有部分足以證明系爭專利不具專利要件，應舉發成立，承審法官諭示本局出席委員與原告談和解。由本案衍伸之問題如下：
問題1：新證據足以否定原處分結果時，當如何因應？又既然原告可提新證據藉以主張專利無效，則裁定參加訴訟之專利權人是否可提更正本對之防禦，確保其專利權之存續？又若所提之新證據僅可否定系爭專利之部分請求項時，專利權人是否可提更正本？又本局當如何因應？

問題2：若本局原處分與經濟部訴願決定並無違法，無從自撤，則法院當依何法撤銷原處分與決定？

問題3：專利舉發案事涉舉發當事人兩造及公眾之利益，不若商標案件，當如何談和解？

案情2.（舉發案事涉民事侵權訴訟）
        智慧財產法院依審理法第16條規定命本局參加民事侵權案件，該相關舉發案件立即發審，惟尚在審理中即因開庭在即，參加訴訟，庭中承審法官諭令本局出席人員就侵權訴訟兩造之辯論內容表示意見，惟本局出席人員因尚未全盤明瞭案情及法規，恐逾越職權致不當發言，故不表示意見，似造成法官不悅，責令應事先閱卷，擇期再開庭。由本案衍伸之問題如下：
問題1：參加訴訟的標準作業流程為何？是否一接獲通告即應赴法院閱卷？
問題2：參加訴訟訴之聲明為何？舉發案審理中或已審定之聲明是否有別 ？

問題3：可表示意見的範圍為何？若法官詢問有關侵權認定的問題當如何答覆？

是以單就上開二案不難窺探因智財案件審理法所帶來的衝擊不可小覷，有關新證據的處理原則，筆者建議處理流程如下：

1.確認新證據是否與繫屬之相關舉發案有重覆者。（建議發交同一人審查）
· 若與已審定不成立之繫屬舉發案有重覆者，應再確認是否有一事不再理之適用？

· 若與未審定之繫屬舉發案有重覆者，應再確認是否有不一致之審查結果或理由相扞格之處？ 

2.就新證據製作答辯書狀詳述理由進行答辯。

· 新證據仍不足以否定原處分結果者。
· 新證據足以完全否定原處分結果者。
· 新證據僅能否定系爭專利之部分請求項者。（部分成立）
  3.俟法院後續通知進行答辯。
附  錄

研修行程表
8/24（日）
上午抵達德國法蘭克福機場搭乘德鐵（DB）至弗萊堡（Freiburg）
8/25（一）
10:00-11:30參訪Trumpf子公司: Hüttinger Elektronik GmbH + Co. KG 

公司，與該公司專利部門專利律師Mr. Moritz Nitschke 及銷售經
理Mr.Dirk Kuenzig 訪談

地址：Bötzinger Str. 80, 79111 Freiburg

Tel.: 0761-8971 5298

下午搭德鐵前往斯圖加特(Stuttgart)
8/26（二）
10:00參訪Porsche AG公司，與該公司專利部門之專利律師（Mr.Zacharias）訪談


地址：Porschestrasse D-71287 Weissach

Tel.: 0711 911-0-84068

14:30參訪Daimler AG公司，與該公司專利部門之專利律師（Ms. Sabine Gluthe Mr. Mario Hartinger）訪談

地址：Mercedesstrasse 100  70372 Stuttgart

Tel.: 1608630800
8/27（三）
上午搭乘德鐵前往慕尼黑

下午15:00 拜訪劉幸忠專利律師


Tel.: 1603830652

8/28（四）
14：00 參訪聯邦專利法院（Federal Patent Court）與 技術法官Mr. Rainer Engels 訪談

地址:Cincinnatistr. 64, 81549 München
Tel.: 089-69937-209
8/29（五）
14:00 Eisenführ, Speiser & Partner專利商標事務所與專利律師Mr. Andreas Wietzke及Mr. Michael Muller 訪談

地址：Arnulfstr. 25, 80335 München


Tel.: 089-549 075 21
8/30（六）
談法務部14:30 tsch

















































































































（休）

8/31（日）
（休）

9/1（一）
9:30-11:30慕尼黑邦級法院 (Landgericht 1 München)
由民事庭第21組首席法官Thomas Kaess先生負責接待與回答問題


住址：Prielmayerstr. 7, 80335 Mnch.

Tel.: 089-5597 2146

15:00馬普研究院（Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum），會見Mr. Peter Ganea瞭解德國專利法問題

住址：, Hofgartenstraße 8, 80539 München


Tel.: 089 – 24246 5316
9/2（二）
上午搭乘德鐵前往奧地利維也納

9/3（三）
拜訪駐奧地利代表處經濟組，並預先討論及準備9/4日至奧地利專利局研修時欲提問之問題

9/4（四）     10：00 由駐奧地利代表經濟組陳海馨組長陪同，赴奧地利專利局，由國際關係部副部長暨奧地利最高專利商標庭委員Dr. Johannes Werner接見，並由技術部門1B之專利審查委員Ms.  Zawobsky陪見
住址：Österreichisches Patentamt, Dresdner Straße 87, 1200 Wien

Tel.: +43 (1) 53424 0 
9/5（五）    自奧地利維也納返國

9/6（六）    抵達台北
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