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摘要

2010年起年年舉行之「國際智慧財產權論壇(Global Forum on Intellectual Property, GFIP)」，為新加坡為成為亞洲智財樞紐(IP Hub of Asia)，提升其國內與智財相關之產、官、學界在國際上之能見度與重要性之重大活動。本論壇於2013年8月27日至28日在新加坡金沙酒店舉行，論壇中邀請新加坡國內及國際上產、官、學界之智財專家，針對智財各方面之議題進行討論，並廣邀全球之智財律師、智財顧問、專利師、產業顧問、商業發展主管、政府官員等人士與會共襄盛舉。議題內容相當廣泛，涵蓋專利、商標、著作權各領域，其中不僅有不同國家智財政策的現況及各國針對智財眾多議題之司法實務發展，尚有學說上對於特定智財領域的走向思考等。惟由於大會議程緊湊，每位講者之報告時間極為有限，造成實際上之報告內容對於各議題皆著墨未深，因此本報告僅就重要議題內容擇要撰擬，希望可以讓大家對於本次論壇之情形有初步認識，未來並可針對其中議題討論不足之部分作進一步之研析。
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壹、目的與過程

新加坡在近年來，一直以成為亞洲智財樞紐(IP Hub of Asia)為目標，積極提升其國內與智財相關之產、官、學界在國際上之能見度與重要性。2010年起年年舉行之「國際智慧財產權論壇(Global Forum on Intellectual Property, GFIP)」，即是新加坡為匯聚智財相關各界精英一同交流的重要平台。自2012年起，新加坡集中多項國際智財交流活動，開始舉辦一年一度的「新加坡智財週(IP Week@SG)」；GFIP雖自此成為新加坡智財週的一部分，但仍是其重要的主軸活動。

本次(第四屆) 「國際智慧財產權論壇(GFIP)」，經寰太知識管理顧問公司(Transpacific IP)及微軟等業者贊助、新加坡知識財產局(Intellectual Property of Singapore,IPOS)及其下屬機構新加坡智慧財產學院(IP Academy)共同主辦、新加坡法務部、行銷中心(Marketing Institute of Singapore)等單位及多家民間企業協辦，於2013年8月27日至28日在新加坡金沙酒店舉行，論壇中邀請新加坡國內及國際上產、官、學界之智財專家針對智財各方面之議題進行討論，並廣邀全球之智財律師、智財顧問、專利師、產業顧問、商業發展主管、政府官員等人士與會共襄盛舉，希冀藉由論壇對於國際上最新的智財發展趨勢進行意見與資訊之交換與分享，促進國際間的交流與提升主辦國之國際能見度。我國智慧財產局此次作為智財主管政府機關，承蒙主辦單位邀請並提供兩張免費、一張半價之論壇門票，派專利二組之王專利審查官耿斌、商標權組之江商標助理審查官亮頡及著作權組之高科員嘉鴻與會。

本次「國際智慧財產權論壇(GFIP)」在第一天由新加坡副總理張志賢及新加坡智慧財產局局長陳一山致詞揭開序幕之後，即開始了兩天的密集議題討論。本次的論壇的主題為「變化中的全球創新地景---IP何去何從?(The Changing Global Innovation Landscape: Whither IP?)」，議題內容相當廣泛，涵蓋專利、商標、著作權各領域(詳見附錄)。因此，議程方面相當緊湊，除了論壇兩天上午所舉行一共4場之議題討論為所有與會人士共同參加外，在兩天的下午，主辦單位則在將另外12場的議題討論分為「法律途徑面(Legal Track)」與「商業和技術途徑面(Business & Technology Track)」，於同一時段安排兩場討論於兩間會議室同步進行，因此，與會人員並無法參與每一個議題，僅能選擇參加與工作相關或感興趣之議題。每一場議題皆邀請三位主講人及一位主持人，討論時間為1小時，討論方式為主持人先介紹主講人之背景，接著主講人各自用10到15分鐘的時間做簡報，最後開放現場提問。以下將分專利、商標、著作權三個部分，分別擷取本次論壇之討論重點作簡介:


貳、專利部分

本次「國際智慧財產權論壇(GFIP)」，各演講者的報告中與專利相關者為數不少，但較為分散，散布在各個主題中，主要分為「法律途徑面(Legal Track)」與「商業和技術途徑面(Business & Technology Track)」兩個不同角度，並分別於不同場地同時舉行，故聽講者必須有所選擇。本局與會三位同仁以參加「法律途徑面(Legal Track)」內容為主要選擇，其中有多位演講者介紹他們國家或地區的法規制度或行政執行措施，該些演講者中並有多位具有官方代表的身分，因此其報告內容對於國際專利現況的掌握或本局施政方向，較有參考的價值。以下謹就其較重要者，依報告人所屬國家，分別整理成五個部分：美國觀點、歐洲觀點、西班牙觀點、中國大陸觀點、新加坡觀點，分別說明如後。

一、美國觀點

(一)全球IP展望及策略
(USPTO代理局長Teresa Stanek Rea女士報告)

Teresa女士主要以USPTO角度，對於美國最近有關IP之革新及對未來之規劃方向做簡單地介紹。說明如下：

1.美國發明法案(AIA)所有法條已全部如期生效

新修訂改革之美國發明法案(AIA)所有法條已於2013年3月全部生效。AIA主要的改革有(1)先申請主義，使美國專利法與各國一致。(2) Track One優先審查服務，申請人不用另外自行檢索製作加速審查支持文件（Accelerated Examination Support Document，AESD），只需付出較高規費，即可請官方優先審查其申請案。(3)發證前第三人舉證制度，以增進專利品質。(4)領證後複審機制，將大幅降低傳統之訴訟費用。

2.國際合作

(1) 專利審查高速公路(簡稱PPH)制度
PPH除可加速案件的審查， 減少專利專責機關的積案壓力外，對於申請人亦可達降低申請成本、較快速地取得權利及增進專利品質之效。目前正在規劃多邊的PPH計劃(Plurilateral PPH Pilot)，預計2014年1月啟動，屆時將取代現行多種的雙邊PPH制度。

(2) 持續推動五大專利局合作 (IP5 Cooperation)
持續推動USPTO(美國)、EPO(歐洲)、JPO(日本)、KIPO(韓國)、SIPO(中國大陸)五大專利局之合作。

(3) 合作專利分類（Cooperative Patent Classification，CPC）系統
USPTO與EPO為促進專利調和化，積極努力並共同合作建立CPC系統，該系統結合了兩局最好的分類作法，為專利技術文件建立一個共同且為國際間相容的分類系統，供專利審查使用。使用者包括USPTO及其他45個專利局，約2萬多名專利審查人員使用相同的分類法，使CPC成為國際性的分類標準。

(4) 全球檔卷系統 (Global Dossier)
係屬IP5所執行與資訊相關的計畫架構，首先由美國(USPTO)於2012年提議，提供所有利害關係人安全、單一的窗口，以利用所有專利家族的檔卷及審查資訊，JPO隨即同意此一提議，其他IP5各局及WIPO亦跟進。全球檔卷係為一套商業服務系統，包括整合性的網路線上使用者界面，有助使用者和所有參與專利局間進行雙向溝通，讓使用者有效地利用各參與專利局所受理申請案之相關資訊。

3. 重要之行政政策執行

(1)研擬「要求明確揭露專利申請人及專利持有者，尤其涉及專利訴訟時，更新所有權資訊」之新規定辦法。
(2)加強專利審查人員對於功能用語(functional claims)審查判斷的訓練，以免軟體專利涵蓋過於廣泛的請求權。
(3)強化人民對於使用具有專利技術之消費性產品時應有之觀念。
(4)整合內外部資源並擴大進行專利法研究，以解決現今問題(特別指專利流氓(patent troll)的問題)。
(5)支持國會立法以抑制專利流氓之權利濫用。

(二)專利制度之重要變化
(報告人：USPTO前局長David J.Kappos)

由於時間的關係，Kappos先生以4張投影片很簡短的做報告，內容有二部分，第一部分Kappos先生列出美國最高法院最近的五個重要判決，其中2則為有關專利、1則有關商標、1則著作權案、另一則為有關專利與反托拉斯之爭議；第二部分Kappos先生介紹美國總統歐巴馬於2013 年 6 月 4 日宣佈的七項立法修改建議以及五項行政措施。茲整理如下：

1.美國最高法院最近的五個重要判決[footnoteRef:1] [1: 以Kappos先生2013.08.27報告日為基準] 


(1) Assn. for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.案(2013.6.13)
最高法院判決重點：

自然發生的DNA片段為自然產物，並不會僅因為其被單離(isolate)出來而具備專利標的適格性。

美國最高法院指出，雖然專利權人發現了BRCA1與BRCA2基因的位置與序列，但是其並未創造或改變BRCA1與BRCA2基因上的任何遺傳資訊，亦並未創造或改變該DNA片段的基因結構，所以即使其是發現了一個重要而有用的基因，但僅是將其從周遭其他基因材料中分離出來，並非為一項發明行為。亦即是說，突破性、創新或卓越的發現並不讓這項發現自身通過美國專利法第101條所設立的專利標的適格性門檻[footnoteRef:2]。 [2: 延伸閱讀可參考
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2013/pclass_13_A212.htm ] 


(2) Bowman v. Monsanto Co.案(2013.5.13)
最高法院判決重點：

美國最高法院認為專利權利耗盡原則「並不能允許農夫在未得專利權人許可的情況下，用種植與收穫的方式來重製該獲有專利之種子」。 

也就是說，專利的權利耗盡原則雖允許專利產品之合法買家與其後手，擁有「使用」與「再銷售」該專利產品的權利。但法院認為此銷售行為，並不允許合法買家去「複製」該專利發明[footnoteRef:3]。 [3: 延伸閱讀可參考
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Biotechnology/publish-12.htm] 


(3) Already, LLC v. Nike, Inc.案(2013.1.9)
Nike 公司 (上訴被告) 在2008年控告Already 公司 (上訴原告) 的兩款運動鞋（Soulija Boys及Sugar Shoe）稀釋了Nike 空軍一號（Air Force 1）商標。 Already 提出反告，指出Nike Air Force 1不應獲得註冊商標，要求法院判該商標無效。 

2009年3月，Nike向Already 提出書面保證；保證不會以Air Force 1商標對Already過去、現有的運動鞋產品提出商標侵權訴訟。即使Already未來的產品使用略為類似商標，也不會提出告訴。Nike 並向法院正式撤銷對Already之控訴， 但Already卻不願撤銷其對Nike的反控訴。一審法官同意Nike的訴求，將案件撤銷。 Already不服，向二審法院上訴；二審法院亦同意Nike的說法，不允許Already繼續提出反告。 

Already因此向美國最高法院提出上訴，最高法院於2013年1月9日做出判決，九位大法官一致同意Already沒有理由可以反告Nike商標無效[footnoteRef:4]。 [4: 延伸閱讀可參考
http://tw.naipo.com/portals/1/web_tw/knowledge_center/Infringement_Case/publish-57.htm
] 


(4) Kirtsaeng v. John Wiley & Songs, Inc.案(2013.5.13)
本案上訴人(原審被告)Supap Kirtsaeng是從泰國到美國南加州大學（USC）求學的學生，他與泰國的家人和朋友合作，由他們從泰國當地的書店以較低廉的價格購買外國版的英文教科書，並寄到美國給被告，被告再將這些教科書拿到eBay上去販賣，以賺取差價。被上訴人(原審原告)John Wiley & Sons出版商在發現Kirtsaeng的行為後於2008年向紐約地方法院提告，聲明被告的行為侵害了著作權法§106(3)著作權人專有的「散布權」，及同法§602(a)「禁止他人未經授權輸入」的規定。被告則抗辯由於他的書都是合法取得的正版書籍，所以可以適用著作權法§109(a)「權利耗盡原則」，無須得到Wiley的授權就可以自行進口、販賣。

　　紐約地方法院判決被告敗訴，認為被告不得主張「權利耗盡原則」，因為只有「在美國本土製造的產品」才有權利耗盡原則的適用，並判決被告因故意侵權而須支付原告高達60萬美元的賠償金。聯邦上訴巡迴法院維持地方法院的判決。但是最高法院推翻前面二審的見解，認為從§109(a)的法條文意看不出任何地理上的限制（says nothing about geography），並進一步認為即使是在外國製造的產品，也有權利耗盡原則的適用，故判決上訴人(原審被告)並未侵權[footnoteRef:5]。 [5: 延伸閱讀可參考
http://iip.nccu.edu.tw/app/news.php?Sn=367] 



(5) FTC v. Actavis, Inc.案(2013.6.17)
美國最高法院認為本案藥廠間所謂的 "反向支付和解[footnoteRef:6]"合約，有反托拉斯的問題，駁回了下級法院的決定。 [6: 所謂"反向支付和解"，以本案為例：不是被告Actavis付授權金給原告，取得授權以便賣自己的學名藥，而是原告Solvay反過來付錢給被告，要被告不要賣自己的學名藥。這就是所謂的 "reverse payment" 和解。] 


[bookmark: _GoBack]縱使雙方當事人所達成的和解協議是在專利權的既有範疇之內，這並不表示此一協議就可完全免於受到反壟斷或公平交易法規的挑戰。法院的立論是基於五個方面：(1)協議中的特定限制具有對於競爭造成真正不當的潛在影響；(2)這些造成反競爭的結果往往是難以導正或合理化；(3)當一個反向支付足以形成無法予以合理化的反競爭損害時，專利權人在實際上便可能有力量讓此一損害發生；(4)對於當事人而言，反壟斷訴訟在實際的執行上反而比專利侵權訴訟更為可行，因為在處理關於是否抵觸壟斷法的問題時完全不會涉及到專利有效性的認定；以及(5)雖然這種無法合理化的反向支付和解蘊含很大的反壟斷訴訟風險，但這並不會妨礙訴訟的當事人以其他的方式達成和解[footnoteRef:7]。 [7: 延伸閱讀可參考
http://www.uipex.com/monpub_show.aspx?ID=MP13073010351198
] 




2. 美國總統歐巴馬於2013 年 6 月 4 日宣佈的七項立法修改建議以及五項行政措施

針對「專利流氓」濫用專利興訟謀利而嚴重阻礙科技創新議題，在科技大廠蘋果 (Apple) 、谷歌 (Google) 、思科 (Cisco) 等推動立法之下，美國總統歐巴馬 2013 年 6 月 4 日宣佈了七項立法修改建議以及五項行政措施，以保護美國的科技、金融以及零售公司，避免受到專利流氓騷擾及擾亂市場競爭:

(1) 七項立法修改建議
i 要求專利權人或申請人揭露真實的利害關係人：提出侵權訴訟或尋求PTO審查專利之任何一方，需發送信函通知並更新專利所有權者訊息，USPTO或區法院可對不遵守規定者施以制裁。
ii提供更多的裁量權允許區法院判給專利勝訴方相關訴訟律師費用，根據35 USC285作為制裁濫用法庭文件（類似的法律標準，適用於著作權侵權案件），允許法院更多的自由裁量權。
iii擴大USPTO對於商業方法專利的過渡方案(transitional program )，包括納入較廣範圍的電腦功能專利類別，並允許更多的挑戰者對於專利上訴委員會（PTAB）提出核准專利的審查請求。
iv提供更好的法律保護給消費者和企業，防止消費者及使用現成技術產品的經銷商，零售商級製造商被起訟。
v 改變美國國際貿易委員會的禁制令取得標準，使傳統的四因素試驗模式(eBay v. MercExchange)更好，以提高美國國際貿易委員會和區法院適用的標準趨於一致性。
vi要求資訊透明化，以幫助並遏止訴訟濫用。
vii確保ITC在僱用合格的行政法法官 (Administrative Law Judge) 時有足夠的彈性。

(2) 五項行政措施
i研擬新規定，讓專利流氓更難利用空殼公司來隱藏他們的活動。要求明確揭露專利申請人及專利持有者，尤其涉及專利訴訟時，更新所有權資訊。對於對被法庭裁定的“專利濫用者”做出懲罰，並修法使專利案敗訴一方需負擔另一方的訴訟律師費。
ii對於功能請求項嚴格審查，專利商標局也將加強對審查人員的訓練，以確保功能性請求項的明確，特別是電腦軟體類的專利。
iii 強化下游使用者：對於專利流氓越來越多攻擊鎖定目標於產品供應鏈之下游客戶，USPTO將提供相關資料及教育訓練，使此類使用者知道如何應對專利流氓的威脅。
iv 結合產官學的力量，並開放公眾討論，以對相關濫訴的因應之道進行研究，並對專利制度未來發展提供新思維。
v. 加強禁制令之執行。美國國際貿易委員會(ITC)及海關暨邊境保護局(CBP)負責對侵權產品發出禁制令，但對於經過重新設計、以規避落入禁制令的技術性複雜的產品，如智慧型手機，應由美國智慧財產權執法協調委員會(U.S. Intellectual Property Enforcement Coordinator)發起跨部門檢視現行ITC及CBP所使用的禁制令及其工作是否透明、有效。

二、歐洲觀點
(報告人：德國Heinz Goddar 律師)

現行歐洲專利申請制度，除了透過會員國專利局外，亦可依據歐洲專利公約(EPC)向歐洲專利局(EPO)申請，經核准後再通過一道進入指定國程序，不論前者或後者，於各會員國或指定國皆須提交該國官方語言版本文件，因此耗費大量程序及翻譯費用，平均每個專利申請需花費36,000歐元。依據一項統計，2011年在歐盟僅有6萬2千個專利被核准，遠低於美國同年的22萬4千個專利，及中國的17萬2千個專利，其中一個主要原因即在於歐盟專利申請的成本過高。有鑑於此，歐洲議會於2012年12月11日通過單一專利法規(Unitary Patent Protection Regulation, UPP-Regulation)1257/2012及翻譯法規(Translation Regulation)1260/2012，而歐洲單一法院協議(Unified Patent Court Agreement, UPC-Agreement)亦繼之由歐盟理事會於2013年2月19日完成簽署，期能提供更便宜及更有效率的專利系統。以平均來看，歐洲單一專利的申請成本平均將降至4,725歐元，可望有效增加歐盟的科技創新競爭力。

歐盟27個會員國除了義大利與西班牙因為翻譯語言的議題上未能與其他會員國達成共識，而不參加歐洲單一專利制度外，其他25個會員國皆已參與此新的制度。歐洲單一專利制度生效日期將以2014年1月1日或歐洲單一專利法院生效日，兩者取其較晚者為實際生效日。

以下就歐洲單一專利制度及歐洲單一專利法院做一簡單介紹：

(一)歐洲單一專利制度
歐洲單一專利制度與目前的歐洲專利制度將同時並存，且仍然是歐洲專利局(EPO)來進行審查、核准與管理。歐洲單一專利制度屬於中央廚房的概念，經核准後將可以在該25個會員國取得專利權保護，不須有指定會員國的程序。EPO亦將負責徵收官方年費，再將所收到的年費分配給會員國，EPO亦負責歐洲單一專利的法律狀態登記，包括專利權的授權、移轉、限縮、撤銷或權利失效。

歐洲單一專利所用的官方語言，仍比照目前EPO所用的法語、英語、德語三種。未來等電腦翻譯程式建置完成後，EPO將提供免費線上電腦翻譯程式(與Google合作)，故申請人不須繳交翻譯文本，除非在有爭議的情況下，例如法院或被訴侵權者的要求下，專利權人才須提供將歐洲單一專利翻譯成相關語言的翻譯文本。而在電腦翻譯程式尚未完成的過渡期間內(不超過12年)，EPO將對申請人提供翻譯補助。此外歐洲單一專利制度亦將導入翻譯費用補償機制，對位於官方語言非為法語、英語、德語之會員國內的中小企業、自然人、非營利組織、大學與公共研究機構，與專利核准後給予適當補償。

(二)歐洲單一專利法院
現行歐洲專利訴訟制度，專利之侵權或無效訴訟仍由個別國家之司法系統負責審理。因此，如果歐洲專利權人欲在不同會員國家行使權利，必須在這些不同會員國內分別進行；同樣地，若有第三方欲在多個會員國內對歐洲專利提起無效請求，亦須在多個會員國內分別提出，如此，涉訟當事人必須負擔相對較高的訴訟成本以及面臨各國法院裁判不一致的可能性。因此歐洲單一專利法院應運而生，對於歐洲現行專利與歐洲單一專利的侵權訴訟與無效請求具有唯一審判權。歐洲單一專利法院協定提供了七年的落日條款(可視需要延長)。亦即，在歐洲單一專利法院生效後七年內，訴訟當事人仍然可選擇以現行方式進行專利訴訟。

歐洲單一專利法將由初審法院 (Court of First Instance)以及上訴法院 (Court of Appeal)所組成。初審法院可進一步地包含中央分區法院(Central Division)以及區域分區法院(Regional Division)。在目前的規畫中，中央分區法院將位於倫敦、慕尼黑及巴黎，而上訴法院將位於盧森堡。中央分區法院將依技術類別職掌不同案件，位於倫敦的初審法院將主要審理化學、冶金以及人類生活必需品類型之專利案件(國際專利分類之A類及C類)，位於慕尼黑的初審法院將主要審理機械工程相關的專利案件(國際專利分類之F類)，而位於巴黎的初審法院將主要審理物理、電子、電腦科學、織物/紙類、固定結構等相關的專利案件(國際專利分類之B、D、E、G、H類)。中央分區法院主要負責專利無效的審判，且程序進行之語言是專利獲准時所用的語言。區域分區法院則負責專利侵權訴訟，程序所用的語言則是區域分區法院所在地之官方語言。至於在專利侵權訴訟中，若被告提出專利無效抗辯，該專利無效審判程序將會轉移至中央分區法院處理；此外若經兩造合意，亦可將專利無效審判程序及專利侵權訴訟程序一併轉移至中央分區法院處理。

三、西班牙觀點
(報告人：西班牙專利商標局局長Patricia Garcia-Escudero女士)

(一)西班牙現階段智慧財產權政策方向
西班牙人口約4千七百萬。經濟面之排行，以國內生產毛額(GDP)為基準，佔全球第20、佔歐盟(EU)第5、佔歐洲地區(Euro Zone)第4。工業財產權於全球之排行，以申請量計算，專利佔第25位、新型佔第8位、商標佔第7位、設計佔第9位。科技文獻發表量占全球第9位。

由於西班牙全國總產業數量中，高達99％之產業皆屬中小企業，約1,180,000家。因此西班牙的經濟排行與研發(R&D)結果的保護較無關係，因此西班牙比較迫切的工業財產權政策是對中小企業的輔導，使工業財產權的觀念植入中小企業的公司文化中。

(二)專利商標局將工業財產權的觀念植入中小企業之具體措施
西班牙將工業財產權的觀念植入中小企業之具體措施大概可分為四個方向：1.增加專利商標局於網路上的可見度、2.將IP推廣至地區性之中小企業、3.實施具有綜效之措施、4.打擊仿冒。分別說明如下：

1.增加專利商標局於網路上的可見度
廣泛應用網路資源，例如：部落格(”Patentes y Marcas”R&D Bulletin)、維基百科(Wikipedia)、YouTube(2009設置)、電子報(Monthly Electronic Newsletter，2009設置)、Scribd 帳號(2011設置)、Facebook及Twitter(2012設置)。

2.將IP推廣至地區性之中小企業
西班牙包括17個自治的行政區域，專利商標局與地方政府簽署各種與IP有關之協定，例如設置工業財產權地區資訊中心，並將地區資訊中心整合入歐洲專利資訊網路(EPO PATLIB Centers)，專利商標局對於其職員施以教育訓練，地區資訊中心並與IP推廣活動接軌。

3. 實施具有綜效之措施
目標：擴大影響效果及推廣到更多之中小企業

(1) 與全國性及地區性之中小企業公會或協會簽署合作協定，以推廣IP觀念給其會員。例如：

i 全國品牌防護協會(National Association for the defense of the brand,ANDEMA)
ii 西班牙領導品牌論壇(Leading Brands of Spain Forum: MAPIS Program(Spanish Brands with High International potential)
iii大加那利島經濟促進組織(Organization for the Economic Promotion of Gran Canaria)
iv全國資本貨物製造公會(National Association of Manufactures of Capital Goods)
v 西北冶金研究協會(Metallurgical Research Association Northwest)

(2) 與技術平台(Technology Platforms)合作

i 西班牙技術平台(STP)：
為促進國家策略產業創新研究為導向之政府/民間合作之技術平台。計有40個技術平台，分屬8個策略產業。並將其整合入歐洲技術平台(European Technology Platforms)。

ii 專利商標局角色
由STP中指派專家專利審查人員、出席籌劃指導委員會、宣導活動、IP診斷、發表聯合技術公報(Technology Watch Bulletin)。 

iii 設立中小企業工業財產權管理支援中心(CEVIPYME)
CEVIPYME於2009年推出，目的係提供中企業工業財產權相關之資訊及協助。提供中小企業最適合自己的工業財產權保護策略、以及一旦獲得工業財產權後，有效的權利應用及管理方式的免費咨詢及建議。由此，試圖強化中小型企業對於保護其專利，商標和設計等之認知，進而提高中小企業的創新能力[footnoteRef:8]。 [8: 類似於我國經濟部中小企業處之「中小企業智權加值服務中心」。] 


4. 打擊仿冒

宣誓確保IPR決心，並協助中小企業防護他們的IPR:

(1) 於專利商標局官網設置次網頁做為宣導(www.stopfalsificaciones.es)。

(2) 成立跨單位之工業財產權侵權查緝委員會
該委員會由公共團體、地方政府、消費者協會、海關、警察單位等單位或組織所組成，並由專利商標局主導。

(3) 舉辦多項宣傳活動
透過多種媒體或方式舉辦多項宣傳活動，以提昇中小企業及人民對工業財產權保護之意識。例如：
i 「”I AM ORIGINAL”: I do not buy counterfeits」文宣，以傳單、胸章及貼紙方式，於全國82個自治市中分發超過10萬份，並且於社群網站宣導。

ii「”MARKING YOUR FUTURE”」文宣：設置網頁以宣導工業財產權對中小企業之重要性(www.marcastufuturo.com)。


四、中國大陸觀點
(報告人：中國最高人民法院王豔芳法官)

王豔芳法官係以中國大陸知識產權的發展過程中，「中國法官扮演的角色及挑戰」為主題做報告，並從(1)IP法律的執法(2)IP法律的修法(3)健全IP執法機制以維護IP之保護三個面向切入，其重點整理如下：

(1) IP法律的執法

1. 中國IP執法的挑戰
中國由於幅員遼闊、人口眾多，全國編制有30個以上之省級法院、400個以上之中階地方法院，以及若干之鄉縣級法院，而知識產權保護的歷史其實相當短，自1970年方始開始，但是知識產權相關的訴訟案件卻是逐年急遽增加。根據官方統計，在中國的知識產權相關訴訟，2001年只有9323件，2012年已激增至87419件(其中著作權佔61.60％、專利佔11.07％、商標佔22.67％、技術合約爭議佔0.85％、不公平競爭佔1.29％、其他佔2.52％)。因此中國知識產權的執法面對相當大的挑戰，其中最重要的包括「適法的正確性」及「適法的一致性」。

2. IP適法的正確性
為增進各級法院對知識產權案件「適法的正確性」，中國最高人民法院積極的做法有：

(1)訓練地方級法官，提昇地方級法官對知識產權相關案件的專業及判斷素質。
(2)發表司法解釋，中國最高人民法院自2001年來已發表超過20則知識產權相關的司法解釋，包括反托拉斯(2012.5)、網路著作權保護等議題。
(3)制定知識產權相關司法政策，藉由政策制度面的制定以促使「適法的正確性」之提升。
(4)最高人民法院積極審理知識產權相關案件。
(5)發布不同層級的指導性判例，以供各層級法官參考及統一見解。

3. 適法的一致性
為增進各級法院對知識產權案件「適法的一致性」，中國最高人民法院積極的做法有：

(1)於最高人民法院之公報發布司法判例。
(2)由不同層級法院之判決中挑選十大判決及五十大典型判決予以公布。
(3)由最高人民法院之的知識產權部門負責，每年整理發表知識產權案例年報。
(4)地方級法院針對有困難或有爭議的知識產權相關案件所提出之問題，最高人民法院予以官方正式回答。 

(二) IP法律的修法
在知識產權相關法律的修法議題上，最高人民法院的積極作為有：

(1)對知識產權相關法律做出解釋。
(2)對於知識產權相關法律中可能之法律漏洞，透過司法判決來彌補。
(3)對於知識產權相關法律的修正草案提供意見。

(三) 健全IP執法機制以維護IP之保護
有關健全IP執法機制議題上，主要積極作為有：

(1)培訓知識產權專業的法官。
(2)成立知識產權專業法庭，專業處理跟知識產權有關的民事案件、行政案件及刑事案件。
(3)思索成立知識產權專業法院的可能性。

王豔芳法官最後在結論中表示，中國是一個經濟迅速發展的國家，由中國內部經驗及借鏡國外的經驗，顯示經濟發展與知識產權保護乃是密不可分，甚至互相受益。中國需要知識產權，而知識財產則需要在中國被保護，王豔芳法官認為在中國國家知識產權政策的執行，及配合中國知識產權法官積極作為下，對於想要在中國尋求知識產權保護者，現在正是對的時機，而中國則是對的地方。


五、新加坡觀點

新加坡律政部(Ministry of Law)於2013年4月1日宣佈「發展智慧財產權中心之10年計畫藍圖（Intellectual Property (IP) Hub Master Plan）」，期待10年內將新加坡發展成為亞洲地區之全球IP中心。本次GFIP地主國新加坡的幾位講者之演講內容，亦多以此十年計畫藍圖為核心，故以下對新加坡發展智慧財產權中心計畫做一重點介紹。

根據新加坡「智慧財產權指導委員會（IP Steering Committer）」規畫的發展藍圖，自2010年起，東亞地區依據專利合作條約（PCT），提出IP有關的申請件數已超過北美和歐洲地區。亞洲地區的IP活動正快速地成長，而且涵蓋整個IP價值鏈，包括IP的創造、保護、開發、利用及執法等。而各國研發經費支出毛額、IP申請、專利權利金與授權金，甚至IP爭端亦都呈顯著地成長。這種轉變有利於新加坡發展成為亞洲的全球IP中心，加上新加坡擁有世界級法律和金融設施與基礎條件，高素質勞動力及優越的地理位置等，可扮演著區域及國際IP市場的橋樑，提供可信賴的中立平台，加速亞洲地區IP市場的健全發展。

(1) 為達成新加坡成為全球智慧財產中心，該計畫提出三個策略目標為新加坡應努力的方向：

(1)成為IP交易及管理中心
吸引公司企業利用新加坡為基地，管理和交易的國際IP。
(2)成為優質的IP申請中心
吸引公司企業在新加坡註冊申請IP，利用新加坡的IP服務和基礎設施，並利用新加坡作為一個門戶，以確保IP在世界各地的主要市場的保護。
(3)成為IP爭端解決中心
吸引IP糾紛被帶到新加坡，通過訴訟或替代性糾紛解決途徑(仲裁或調解)而能夠被迅速且有效地解決。

(2) 為達成前述三大目標，該計畫提出二個必要的配套支援措施：

(1)建構區域內和區域外之技術人力資源網路
培訓專業人才，對公司企業的國際需求提供有效率的服務。
(2)建構有利且促進IP活動發展的環境。
強化國際對於新加坡作為一個充滿活力的智慧財產中心的讚譽，​​和建立新加坡成為IP的思想領袖。

(3) 該計畫中，同時提出若干具體之積極政策，包括：
(1至5屬策略目標1)
(1)新加坡的經濟發展局和法務部的聯合計畫推動辦公室將設計IP發展和法律部門，並尋求及吸引高素質IP市場參與者，如IP擁有者和服務提供商進駐新加坡。
(2)政府將實施一個IP的融資方案，讓企業以IP為抵押品，向銀行借貸融資。其目的是鼓勵銀行承認IP為資產，促成具備豐富IP的企業善於運用此類資產集資
(3)由金融管理局對金融機構進行相關的人員培訓，例如IP鑑價課程。
(4)新加坡知慧財產局（IPOS）將建立一個IP鑑價卓越中心，與產業之利害關係人合作進行系列的活動，包括IP鑑價方法的研究，培訓和認證IP鑑價專業人員，以及制定最佳鑑定標準。
(5)新加坡交易所（SGX）將鼓勵上市公司揭露其IP內容，以增進投資者對企業發展優勢和成長潛力之瞭解。

(6至7屬策略目標2)
(6)新加坡知慧財產局將投入5,000萬美元建立新加坡的專利檢索和審查（S＆E）的能力，特別是對新加坡具有策略重要性之技術領域。這將吸引公司企業在新加坡註冊申請IP。IPOS在2012年9月已經成立此S＆E團隊，並將逐步擴大這個團隊。該團隊於完成由歐洲和日本專利局的培訓後，於2013年年中開始運作。
(7)新加坡知慧財產局將與其他國家智慧財產局建立更強的合作，並且除了現有的美、日及韓國專利局外，將加強與其他國家之合作，建立完善的專利審查高速公路(PPH)網路。強大的PPH網絡將可協助加速申請人在新加坡以外的國家或地區之申請程序。

(8至10屬策略目標3)
(8)最高法院對於所有案件正在建立一個專門的案卷管理系統。相較於現行處理IP案件將指定助理司法常務官分配到每個IP案件的做法之外，IP法庭也將於訴訟較早的階段即先指定IP法官到每個IP案件，這將使IP法院的法官對於所處理IP案件更加瞭解並提高案件的處理效率。為了支持IP法庭的裁決功能，最高法院將提昇技術專家和法院顧問的輔助。
(9)新加坡法務部將與新加坡國際仲裁中心（SIAC）合作，成立頂級的國際IP仲裁小組。這將提高新加坡IP糾紛替代性解決途徑(仲裁或調解)能力的國際知名度，如此，將吸引案件到新加坡處理。
(10)新加坡智慧財產局將與世界智慧財產權組織的仲裁與調解中心（WIPO AMC）合作，提供雙方當事人新的專家選擇，亦即讓當事人從WIPO AMC小組中選擇值得信賴且具有相關專業知識和經驗的第三方專家參與仲裁。此項合作於2013年第二季實施。此選項的好處包括可節省成本和時間，以及當事人有選擇仲裁者的自主權。
(11及12屬配套支援措施1)
(11)新加坡智慧財產局將推出IP能力架構（IP Competency Framework,IPCF），IP能力架構定義在IP領域的工作者所應具備的能力，認證培訓機構及其所提供的訓練課程亦須在此架構下，並對於達到此能力予以認證，該認證將成為對其具有此領域能力的資格證明。並陸續於2013年4月推出45 個IPCF架構下之IP能力單元。(註，此與我國智慧財產培訓學院研定系列課程及提供認證類似)
(12)新加坡智慧財產局將投入1,500萬美元強化智慧財產權學院，使其成為新加坡傳達IP教育和人才培訓的總中心[footnoteRef:9]。 [9: 此與我國智慧財產培訓學院類似。] 


(13及14屬配套支援措施2)
(13)改善稅制環境，以吸引並穩固智財組合(IP portfolio)與具體的經營活動。推出優惠之稅制方案，以吸引公司企業至新加坡資，例如新加坡財政部推出「生產力及創新優惠計劃（The Productivity and Innovation Credit scheme）」，並由新加坡國內稅務局（IRAS）執行，對於投資於創新和生產率的提高之公司企業享有相當程度的課稅減免。
(14)將舉辦各種標竿性的國際活動，以建立新加坡成為一個國際智慧財產權社會的意見交流平台。例如新加坡在2013年舉辦的IP全球論壇(GFIP，亦即本報告之會議)和IP商業代表大會亞洲會議。


参、商標部分

一、「最初興趣混淆」（Initial Interest Confusion)：商標法的修法探討[footnoteRef:10] [10: 演講者為：Professor Ng-Loy Wee Loon, Professor of Law, Vice Dean of Academic Affairs , National University of Singapore Faculty of Law.] 


    商標法的混淆要件的適用有二：一是在普通法下的「假冒」（passing off）（第二因素：不實陳述（misrepresentation）），二是商標註冊（包括了侵權和與在先權利之衝突）。決定混淆的因素包括：商標間的相似程度、商品的相似性程度、在先商標的商譽程度等。

    而決定混淆誤認之虞的時間點，依照目前新加坡法的規定為「銷售時（point of sale）」。在” McDonald’s”（新加坡High Court,2005）案中，法院判決表示：「評估混淆誤認的時間點是在消費者進入商店並且有機會開始仔細選購商品的時候」。然而美國已將混淆的觀念擴張至包含了「最初興趣混淆」（Initial Interest Confusion)。所謂「最初興趣混淆」要件，是消費者可能在任何銷售的時間點之前已造成混淆，儘管這種混淆在銷售的時間點已經被去除了（Brookfield Comm Inc v West Coast Entertainment Corp (1999)）。而英國則有Och-Ziff (2011)及Doosan Power Systems (2013)案為代表。

    新加坡是否要導入「最初興趣混淆」理論？站在商標權人的立場，答案是肯定的，因為要證明成立混淆的要件，已經是愈來愈困難。新加坡在1887年到1979年間，有12件訴訟案件主張混淆，法院認定其中的75%成立混淆，而到了2000年至2013年，有34件訴訟案件主張混淆，法院認定其中的38%成立混淆，其原因是新加坡的識字率的提昇，「隨著教育的普及和公眾對世界的不論是透過旅行或媒體的不斷接觸，我們必須重新思考一般的個人是否容易被騙或上當。事實上，McDonald’s的巨大成功…也是為什麼不成立混淆的重要理由」[footnoteRef:11]。 [11:  McDonald’s v Future Enterprises [2004].] 


    如要提供充分的理由以擴充混淆的概念、導入「最初興趣混淆」理論是否困難？支持修法者的理由與美國法院相同，是為了避免「不當使用」（misappropriation）或「搭便車」（a free ride）商標權人的商譽。懷疑者的論點則是，新加坡已經有商標法「減損」（anti-dilution）的規定，而「減損」並不需要證明造成混淆；在這樣的前提之下，去擴充混淆的觀念是否恰當呢？而在對於過度保護的擔憂和對於不公平競爭的影響，美國的Berzon法官在Playboy Enterprises v Netscape Comm Corp(2004)案中曾作出以下的表示：「請想像下面的場景。我走入沃瑪百貨，詢問『卡文‧克萊』專櫃位置，然後被引導至二樓。當我到達二樓時，正前往『卡文‧克萊』專櫃的途中，我注意到一個更顯著的『Charter Club （沃瑪百貨自有品牌）』展示，該展示的衣服恰是被設計去吸引相同的對『卡文‧克萊』最新款亞麻布衣服感興趣的消費者。假如我因此改變主意而不去『卡文‧克萊』專櫃，因為『Charter Club』的衣服已經能滿足我，所以我買了一些『Charter Club』的襯衫。這樣『Charter Club』或沃瑪百貨有因為只是在消費者前往『Calvin Klein』的途中更顯著的陳列商品，而侵害了『Calvin Klein』的商標權嗎？當然不是。因此，我就是無法了解Brookfiled 案[footnoteRef:12]中提出的廣泛原則。」因此，本議題在新加坡仍有許多討論的空間。 [12: 即前所述：Brookfield Comm Inc v West Coast Entertainment Corp (1999)。] 



二、傳統和非傳統商標的介紹及省思[footnoteRef:13] [13: 演講者為Alban Kang , Managing Partner, ATMD Bird & Bird。] 


    英國1938年商標法，對商標的定義是，除了和證明標章之關係之外，所有使用或意圖被使用在商品的標誌上以辨識，或是用來指示在交易中商品和權利人或是商標權人之關聯性的標誌，且不論是否能識別特定人。其亦包括，已註冊或符合該法第37條之證明標章[footnoteRef:14]。而「標誌」包括了，圖案、廠牌、標題、標記、標籤、名字、簽名、文字、字母、數字或任何上述組合[footnoteRef:15]。 [14:  "Trade mark" means, except in relation to a certification trade mark, a mark used or proposed to be used in relation to goods for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the
course of trade between the goods and some person having  the right either as proprietor or as registered user to use the mark,whether with or without any indication of the identity of that
person, and means, in relation to a certification trade mark, amark registered or deemed to have been registered under section thirty-seven of this Act."]  [15:  "Mark" includes a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral, or any combination thereof.] 


    現今的商標定義，依據TRIPs第15.1條係：「任何足以區別不同事業之商品或服務之任何標識或任何標識之組合，應足以構成商標」[footnoteRef:16]。同樣以英國為例，其現在的商標法（1994）對商標的定義是：「任何能以圖文表示的，能夠將某人的商品或服務與其他人的商品或服務區別的標識。」其中所謂「標識」包括了：任何字母、文字、名字、簽名、數字、圖案、廠牌、標題、標籤、形狀、顏色、包裝或任何上述的組合。由此可看出商標定義的變化：被認定可為商標的範圍擴大了。 [16:  TRIPS §15.1,” Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark.”] 


    非傳統商標的範圍，包括：營業表徵（Trade tress）、顏色商標（Colour mark）、聲音商標（Sound mark）、氣味商標（Scent mark）、動畫商標（Motion mark）、全息圖商標（Hologram mark）、觸覺商標（Tactile mark）、味道商標（Taste mark）等。而氣味商標要如何符合「圖文表示」（represented graphically）及具備「識別性」（capable of distinguising）要件的要求？如果氣味商標以文字方式敘述「藥品準備程序中之人工草莓味道」（"the taste of artificial strawberry flavour for pharmaceutical preparation")或「具有一些肉桂氣味之芳香水果味，結構式為：C6H5 CH=CHCOOCH2」（"the scent as balsamically fruity with a slight hint of cinnamon -with structured formula C6H5 CH=CHCOOCH2”）是否能符合上述之「圖文表示」及「識別性」之要件？另外，衣服的設計花紋、QR碼、T恤上的圖案設計(如下三圖)…等是否能當商標註冊？
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    一言以蔽之，這些非傳統商標要如何判斷相同或近似？非傳統商標是否能成為著名商標？以及非傳統商標是否能適用減損的規定？這些問題都值得我們未來去研究。


三、商標仿冒

    LV公司的智財主管Mr. Mayank Vaid以圖表呈現的方式，報告目前LV在全球的仿冒情形，以及各式各樣的仿冒樣態。由於時間關係，講者並沒有針對每一張圖做詳細的論述，因此以下主要以圖片的方式呈現此部分之內容：

(1) LV在全球的仿冒情形(仿冒國家圓餅圖)

    由以下的兩圖表可以看出，目前全球LV的仿冒狀況，仍屬中國大陸較為嚴重。以仿冒之件數來算，中國大陸佔64.51%；以仿冒之價值來算，中國大陸則佔77.09%。
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(2) LV在全球被仿冒的樣態

    如以下諸圖所示，LV商標在全球被仿冒的樣態可說是五花八門，連房屋的表面、溫度計等都可以成為未經授權濫用LV商標的對象：
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四、其他新議題

(一) 網路世界的智慧財產法：社群網站、網域名稱、著作權和商標爭議隨著網路和新社群網站的興起，出現許多法律爭議，智慧財產法是否能夠因應這種新的爭議[footnoteRef:17]？ [17: 演講者為Tan Tee Jim, Senior Counsel, Partner, Head of IP & Technology Department, Lee& Lee.] 


    商標法和網路存在固有的緊張關係，比如在網路名稱的制度是採用所謂「先申請，先取得」（first-come, first-served）或是「贏者全拿」（winner-takes all）的原則，而網域名稱可能包含有商標權的文字。

    英國法院在British Telecommunications and others v One in a Million Ltd案中延伸了商標法的原則。英國法院擴充了「詐欺工具」（instrument of fraud）的觀念，將在網域註冊以收取金錢的行為認為是對於商標商譽的不當挪用（misappropriation）；而將對於網域註冊的維護等同於不實陳述（misrepresentation）（此行為將其商譽和著名的商標相連結）；且該網域註冊具有該著名商標的「不公平的識別性特徵」（unfair advantage of the distinctive character），因此判決網域公司One in a Million Ltd敗訴[footnoteRef:18]。 [18: 可參照：http://iip.nccu.edu.tw/iip/NEW-iip/database/2000_trademark/erpocase/4.10.pdf。] 


    歐盟法院則有三件有關Google網站「關鍵字廣告」（Adword）的訴訟，Louis Vuitton公司和其他兩公司企圖阻止包含他們的商標之關鍵字廣告。此訴訟包含兩大爭點：1.Google網站和其他廣告商是否構成侵權行為？2.Google網站和其他廣告商是否有「在交易過程中使用」（use in the course of trade）？法院判決認為Google網站不構成侵權，也沒有在交易過程中使用他人的商標。我們也必須思考，法院的判決使否會抑制網際網路相關服務（如關鍵字廣告與電子商務）的發展。

    社群網站是一種可以讓使用者互動，用以發文、交換意見、經驗、看法和交換情報和想法的網站，使用者可透過電腦、智慧型手機、平板電腦、PDA、遊戲控制平台來參予、使用。其最早導入於1990年代中期，現在已經成為全球普及的現象，這歸功於社群網路的平台、網站和部落格（如：Facebook、Blogger、Twitter、LinkedIn、WordPress、MySpace）及內容社群（如：YouTube）和集體共同計畫（如Wikipedia）。2012年社群網路報告有一段話：「公司可以牢牢掌控品牌資訊和使消費者排隊走入商店購買的年代已經遠去。社群網站已經根本改變了消費者決定的途徑。消費者的決定和行為正在愈來餘多的被大量的、全世界的網友、同儕的意見、品味和偏好影響。」商標法面對社群網站的挑戰比面對網際網路的挑戰更加嚴峻。

    商標法在社群網站很典型的爭議是，當使用者註冊了一個次網域的名字（如，在twitter網站上註冊了 twitteraccount@username 或 在facebook網站上註冊了 www.facebook.com/username），而這個username是別人的商標。這樣的網域名稱不是第二層的網域名稱，也不須經過網域註冊管理者的預先查核，也不適用UDRP[footnoteRef:19] 的程序，是一個新的形態。也引發了下列問題：使用這樣的網域名稱是否構成「在交易過程中使用」（use in the course of trade）或是「商標使用」（trademark use）呢？這樣的帳號或網域名稱會對精明的社群網站使用者造成混淆誤認之虞嗎？以下被戲稱為「Twitter-jackers（Twitter劫持者，可和以前被創出的名詞：「cyber-squatters」（網路蟑螂）[footnoteRef:20] 相比較）」的訴訟案Oneok Inc. v Twitter Inc.及La Russa v Twitter Inc.案可作為一個參考： [19: 即「統一域名爭議解決政策」（Uniform Dispute Resolution Policy）。]  [20:  參見http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%9F%E5%90%8D%E6%90%B6%E6%B3%A8。] 


    在Oneok Inc. v Twitter Inc.案中，”ONEOK”是原告的商標，而原告是一家瓦斯派送公司，原告提起訴訟告Twitter不當的讓第三者使用”ONEOK”當作帳號和網域的名稱，該第三者張貼了原告的官方陳述以誤導、吸引其他人到該網頁。最後，本案雙方和解，該帳號被轉移給原告。另外在La Russa v Twitter Inc.案中，原告是一個棒球隊的經理，提告Twitter讓一匿名者註冊他的名字當作Twitter帳號，而該名註冊使用者竟然玩起角色扮演，冒充是原告，發表了不恰當的訊息，竟宣稱兩名他球隊的投手死亡了。此案最後以和解告終。未來有關網域商標權實務之發展趨勢，仍值得觀察。

(二)美國關鍵字廣告法(US Keyword Advertising Law)[footnoteRef:21] [21: 演講者為Eric Goldman, Professor of Law, Santa Clara University。] 


    隨著網際網路的普及和搜尋網站關鍵字廣告服務的提供，相關的法律訴訟開始被提出。在美國，原告（商標權人）主要以聯邦商標法和州的反關鍵字法之相關法律作為訴訟的法源，控告他人擅自向搜尋引擎網站購買將其已註冊之商標文字當成關鍵字，使他人之網站得以在搜尋結果呈現及獲得較優先之排序。

    對提供關鍵字廣告的業者所提起之訴訟很少勝訴的，例如Google網站已經贏了或和解了20個訴訟，而商標權人從來沒有贏過審判訴訟。在General Steel v. Chumley案中，法院認為不構成混淆。在1-800 Contacts v. Lens.com案中，點擊率被當成是消費者混淆的證據，而點擊率小於10％被當成消費者不發生混淆的證據。在Habush v. Cannon案中，原告欲主張publicity right，但沒有成功。

    在關鍵字廣告的訴訟中的原告通常是非經濟理性的。在Storus v. Aroa案中，被告網站在11個月內只被點擊了1,374次；King v. ZymoGenetics案，被告網站僅被點擊84次；CollegeSource v. AcademyOne案，被告網站被點擊65次；Sellify v. Amazon案，被告網站得到1,000次瀏覽和61次點擊；800-JR Cigar v. GoTo.com案，被告僅因此獲益345美元；1-800 Contacts v. Lens.com案，被告僅獲益20美元；InternetShopsInc.com v. Six C案，被告網站被瀏覽1,319次，點擊35次，且網站中沒有過商品成交之紀錄。因為在美國提起關鍵字廣告的花費甚鉅，但是因被告的獲益不高，因而原告可能獲得的賠償金額可能也不會太多，所以對於關鍵字廣告提起訴訟的經濟效益，值得當事人深思。


(三)商標在網域名稱（DNS）制度擴張的議題

    本議題由ICANN的資深政策主管Mary S. Wong 報告。ICANN的全名為The Internet Corporation for Assigned Names and Number，意即網路名稱與號碼登記處，負責全球最頂級網域名稱的註冊。2008年，ICANN的董事會通過新的gTLD（generic top-level domain，通用頂級網域），自2012年1月起接受申請，截至2012年6月已接獲1930件gTLD的申請。ICANN針對申請定有一段異議期間；在期間內ICANN收到大量基於現存法律權利保障的反對意見，如：國名或區域名的商標有被搶註或濫用之虞等。所有相關爭議目前已被解決，而新的「通用頂級網域」預計於2013年9月開始上路。

    新gTLD的開始上路運作可能會造成下列與商標權相關的爭議：

‧品牌對品牌：如美國的 Merck是否可以反對德國的Merck申請 .merck網域？
‧地理標示的爭議：Amazon公司是否可以得到.amazon網域？Patagonia衣服公司是否可以得到.patagonia[footnoteRef:22] 網域？ [22: 巴塔哥尼亞（西班牙語：Patagonia）一般是指南美洲安第斯山脈以東，科羅拉多河以南（或以南緯40度為界）的地區；主要位在阿根廷境內，小部分則屬於智利。] 

‧通用名稱的爭議：如Google網站是否可以得到.search網域？如何定義「通用名稱」（generic）？
‧國際條約履行的爭議：如是否會違反巴黎公約第6條之3的規定？例如，誰能得到”Olympic”的網域名稱註冊？

     ICANN的角色相當獨特，雖然沒有司法機關管轄或立法機關管理，但ICANN的決定和政策卻可以造成實際上的規範，法律和政治上的爭議可能因為ICANN的狹窄技術規範而生。想解決有關商標的爭議，或可參考1999年制定、現在仍有效的「統一域名爭議解決政策」（Uniform Dispute Resolution Policy）的經驗。所有的新gTLD的權利保護機制的發展將在新的gTLD執行後的18個月被檢視[footnoteRef:23]。 [23: 延伸閱讀：http://www.winklerpartners.com/?p=4219&lang=zh-hant。 ] 



肆、著作權部分

    本次「全球智慧財產論壇(GFIP)」中，著作權相關議題於論壇第一天下午3點所舉行的一個議題討論場次，場次主題配合本次大會討論全球智財最新動態之主軸，定為「21世紀的著作權法---著作權將終結嗎?(Copyright in the 21st Century-the end of copyright as we knew it?)」，會中邀請新加坡最高法院政府特任法官George Wei、史特拉斯堡大學助理教授Christopher Geiger以及IFPI亞洲區主管Ang Kwee Tiang擔任主講人。其中IFPI主管報告之內容較為零散，且與其他兩位講者所講多有重疊，因此以下將報告內容之結構較為切題且完整、Wei法官與Geiger教授之簡報內容統整後，分三部份做簡要之介紹：


一、現今著作權之問題背景

    在21世紀，受著作權保護內容之仿冒與未經授權的利用已成為全球性之現象，其所造成的影響卻是一個具爭議性的話題。例如，IFPI於2011年所作出的一份「數位音樂報告」指出：「數位(線上)盜版所造成之衝擊是音樂產業收益遭受戲劇性的侵蝕的主要原因」。與此相反的是，在2013年有學者所作的研究指出：「唱片公司在數位音樂上的收益正在顯著地成長當中，數位音樂盜版不應成為數位時代權利人日益關切之對象」。

    雖然有所爭議，在過去數年中許多國家仍欲透過法律及程序的修定來增強著作權的執行效果。只是，大部分的嘗試都終歸失敗，以下為比較整理的表格:

	國際條約/國家
	嘗試
	失敗

	ACTA
	ACTA(反盜版貿易協議)第23條第1項規定:「締約國應至少針對具商業性的商標仿冒與著作權侵害行為，以刑事程序及罰款處理之。此處所謂之商業性，包括直接或間接取得經濟或商業上之利益者在內。」
	ACTA在歐洲議會以壓倒性的票數被否決(478票反對，39票贊成，165票棄權)。

	TPP
	在TPP協議智財專章草案的第15條，將商業性的著作權侵權定義為：「包括無直接或間接之獲利行為」。
	被認為是「ACTA plus」的TPP協議，因為協議過程的不公開，以及不斷地在協議草案中增加智財權的執行措施，正面臨巨大的批評聲浪。

	歐盟
	歐盟曾於2006年由歐洲議會提議針對智慧財產權的保護定出「刑罰措施指令」
	「刑罰措施指令」於2010年9月被歐洲議會否決。

	法國
	於2009年定出內含複雜規定的「HADOPI法」。
	2013年，新的命令(decree)通過，禁止HADOPI法中所規定「利用網路斷線作為著作權侵權的制裁方式」。

	美國
	國會於2011年提出了包含封鎖侵權網站在內等嚴格規定的SOPA(Stop Online Piracy Act)與PIPA(Protect IP Act)。
	SOPA與PIPA草案遭受網路業者及廣大民眾之強烈反彈，在美國國會被無限期擱置。



    若要為各國的立法嘗試作出小結，可發現有以下三點共同缺失：(1)到目前為止的立法幾乎都定出了極為複雜的程序，所花費的社會成本高昂及難以有效執行；(2)在執行面上，幾乎所有的立法嘗試都欲透過刑事責任來處理，這將會對一般民眾對智財保護的觀感及智慧財產權的形象有非常負面的影響；(3)皆沒有針對「如何給予創作人適當的利益分配」之問題作深入探討。


二、可能的問題解決之道

(一).立法以外的選項:

1. 教育:
    英國2011年由Hargreaves所作的Digital Opportunity報告提議利用「結合權利執行與教育之方法」，作為因應網路侵權現狀的方針。
2. 更好的商業模式:
    發展創新的商業模式，讓低收入國家的人民也可以用低價格購買如音樂等著作物。
3. 將刑事責任差異化:
    根據研究，如果將著作權侵權的刑事責任視狀況定出輕重有別的標準，例如對網路的違法重製與公開傳輸課予「較輕微的罰鍰或警告」，而非有期徒刑或網路封鎖，將會得到更多網路使用者的支持。


(二)新的立法途徑

1. 針對網路上的P2P傳輸，訂定法定授權、補償金機制:
    針對網路上的P2P傳輸設計法定強制授權的機制，並訂定相關配套措施，為權利人之利益詳盡規範授權金的分配。然而，這樣的方式將可能和伯恩公約、TRIPS與WCT所規定的「三步測試法」有所抵觸，因為P2P的法定強制授權將會對「著作人對其作品的正常利用(normal exploitation)」造成影響。

2. 強制集管:
    規定特定的著作類型，其相關授權一定需透過集體管理團體為之。此方法的優點為不會和「三步測試法」有所抵觸。


三、八個21世紀著作權法需思考的問題

    George Wei針對21世紀的著作權提出八個問題，並列舉出問題之內涵；由於時間關係，內涵部份僅為條列式的提點，而無詳述：
(一)「保護實體財產」的概念仍會是著作權的主軸，還是說會轉向「保護權利人免於不公平競爭，並給予適當補償」?

‧允許更多型態的私人非營利使用
‧對重製技術徵收補償金，補償權利人
‧更多的法定及強制授權
‧將著作權的限制視為寬廣的「使用者權利」，而非狹窄的「專屬權利之例外」
‧法定著作權限制不得以契約約定排除

(二) 對於「著作權究竟保護什麼」的問題，會有更清楚的共識嗎?

‧政策上是否就是將著作權視為「財產權」的一種，需要更多的探討與確認
‧著作權是否保護「苦勞(sweat of the brow)」，例如單純的資料收集或發現，仍有待確認
‧著作權究竟只是經濟上的權利，還是與個人的人格或隱私權有關，仍有待確認

(三) 在數位網路時代，「作者」與「讀者」更容易透過網路相遇；網路作為平台，也可增加尋找授權人/被授權人的便利性。因此，未來是否會有重回登記制度的趨勢，並讓登記作品透過現有的網路平台變得更容易流通、廣為利用?

‧需考慮其應為自願性，還是強制性的?
‧如果是強制性的---是否能修正伯恩條約?
‧如果採登記制，沒有登記的作品如何處理?整個登記系統要由誰來運作?
‧成本及國際合作問題

(四)各國有沒有可能形成共識，了解即使著作權是好東西，吃太多也會傷身?

‧不要再延長著作權保護期間
‧重新檢視現有的保護期間?
‧「保護期間長，能鼓勵創作」的證據為何?
‧著作權制度的目的為何? 是功利主義的實踐，還是既有產業的保護?

(五)是不是有需要提供著作權保護以外的誘因，以鼓勵創作並開發數位市場?

‧設立文學獎、創作獎等獎項
‧政府補助民間設立「自主授權樞紐(voluntary licensing hub)」系統。

(六)各國是否會有共識，針對「國際私法、著作權與網路」之議題共同草擬一份新的IP國際公約?

‧「當侵權行為發生在網路上，要適用哪一個國家的法律?」有待釐清。
‧如果上述問題還不確定，有訂定國際公約的空間嗎?

(七)就算新的公約訂不成，是否有需要針對伯恩公約與TRIPS中所提及的許多原則問題作更深入且明確的細節討論，以減少各國法制上的歧異?

‧何謂「作者」(authorship)?
‧著作權究竟保護什麼?
‧應被容許的例外---伯恩公約第9條第2項與TRIPS第13條之修正與內容釐清
‧民、刑事救濟問題
‧將ISP業者之責任在著作權法中釐清並調和。

(八)如果著作權法的全盤修正有困難，未來是否有可能先針對前述問題的其中一部份先行檢討?

‧間接侵害(ISP業者)相關規定的闡明
‧伯恩公約第9條第2項及TRIPS第13條之檢討
‧政府補助並支援民間設置小型的自主登記系統及「數位授權樞紐」
‧盡量將著作權相關法規簡化


伍、心得與建議

一、心得


本次會議於新加坡新地標---金沙酒店的地下層舉行，主會議廳寬敞華麗，會議廳旁設置站立式的茶點及午餐空間，其中穿插著智財業界的攤位，供與會大眾於休息時間邊用餐邊交流；而且與會來賓冠蓋雲集，包括WIPO主席Francis Gurry、USPTO前局長David J.Kappos、知名德國律師Heinz Goddar及知名學者Eric Goldman等人皆蒞臨論壇擔任議題主講人，讓人感受到濃厚的、國際級研討會的氣氛。美中不足的是，由於論壇中所討論的議題廣泛，從專利、商標談到著作權，又從司法實務談到商業實務，因此議題數量多且議程緊湊，一天中可參加的的議題討論多達四至六個，特別是第一天從早上9點報到、9點半貴賓致詞開幕、10點第一場議題開始，中間休息一個小時，到當天第六場議題於晚間近7點結束，將近10小時的大會活動及主題、領域五花八門的議題討論，讓全日皆參加之與會人員略感負擔過重；另外，因為每個議題的討論時間僅有一小時，每位專家時間有限，只能在報告中對議題做點到為止的介紹，讓人感到可惜。 雖然如此，新加坡提升其亞洲智財競爭地位之企圖心仍值得我國借鏡，且本次論壇之與會人員透過議程的參與，以及在休息時間與各國人士的閒聊中，大大地提升了國際觀，整體來說獲益不少。

二、建議

(一)本次GFIP論壇如心得部分所述，議題數量繁多且議程緊湊，雖然參與討論之主講人多有來自於實務或學術界之知名人士，但每位講者僅被給予10到15分鐘的時間簡報，以至於僅能對各自負責的議題作快速而粗略的介紹，無法作深度探討，因此本論壇之國際各界交流意義略大於針對特定議題深度挖掘之意義。此外，本論壇並非專供各國官方交流之平台，會中全程參與之實務界及學術界人士均比官方人士來得要多，因此對於較有與國際智財官方專責機關交流需求之本局而言，不若APEC等國際官方會議來得有參加誘因，建議列為年度出國次要選項。

(二)本局於本(102)年起，開始針對國際智財相關報導舉行常態性之「讀書會」追蹤全球智財實務的最新發展，因此本次GFIP論壇雖是以國際新趨勢為主軸，但其中所討論之許多議題內容，以及許多因論壇時間安排而無法由各主講人詳述之背景知識或判例分析，本局於歷次之讀書會中均已有所涉獵，甚至是做過更完整之介紹，故建議本局續行「國際智財報導讀書會」，以洞燭國際智財發展趨勢之先機。

陸、附件

議程

	Day 1 – Tuesday 27th August – Marina Bay Sands Expo and Convention Center, Begonia Ballroom

	08:00am – 09:00am
	Registration

	08:30am – 09:30am
	Networking & Morning Coffee

	09:30am – 09:45am
	Welcome Address by GFIP 2013 Chairman
Speaker: BG (NS) Tan Yih San, Chief Executive, Intellectual Property Office of Singapore 

	09:45am – 10:00am
	Opening Address by Guest-of-Honour
Speaker: Mr Teo Chee Hean, Deputy Prime Minister, Chairman, National Research Foundation

	10:00am – 11:00am
	Keynote Plenary Session 1
The Changing Global Innovation Landscape: Whither IP? 
 
Moderator: Professor Geoffrey Yu, Adjunct Professor, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore
Speakers:
· Dr. Francis Gurry, Director-General, WIPO
· Mr. Marshall Phelps, Board Member, IPXI
· Mr. David Kappos, Partner, Cravath, Swaine & Moore LLP

	11:00am – 11:30am
	Morning Coffee Break

	11:30am – 01:00pm
	Plenary Session 2
Global IP Perspectives and Strategies 

Moderator: Mr. Tan Tee Jim, Senior Counsel, Partner, Head of IP & Technology Department, Lee & Lee
Speakers:
· Ms. Teresa Stanek Rea, Acting Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Acting Director of the United States Patent and Trademark Office 
· Mr. Hiroyuki Fukano, Special Advisor, Japan Patent Office
· Ms. Patricia García-Escudero Márquez, Director-General, Spain Patent and Trademark Office
· BG (NS) Tan Yih San, Chief Executive, Intellectual Property Office of Singapore 
· Ms. Toe Su Aung, President, International Trademark Association

	
	
	
	

	01:00pm – 01:30pm
	Special Lunchtime Session: “Law, Liberty and Morality in the age of the Genome”
Venue: Cassia Ballroom Room 3206-3306
Speaker: Mr. Simon Thorley, QC 

	01:00pm – 02:00pm
	Networking Lunch

	
	Parallel Sessions:
Legal Track
	
	Parallel Sessions:
Business & Technology Track

	02:00pm – 03:00pm
	Sea Change in Patent Law: Will the Tumult Continue? 

	
	The IP Market Place: IP for Sale! Where and Who are the Buyers? 
.
 

	
	Moderator: Mr. Daniel Collopy, Special Counsel, Sprusons & Ferguson
Speakers:
· Mr. David Kappos, Partner, Cravath, Swaine & Moore LLP
· Dr. Stanley Lai, Senior Counsel, Partner, Head of IP Practice, Allen & Gledhill LLP
· Prof. Dr. Heinz Goddar, Partner, Boehmert & Boehmert
	
	Moderator: Ms. Audrey Yap, Managing Partner, Yusarn Audrey
Speakers:
· Mr. Mark Blaxill, Managing Partner, 3LP Advisors, LLC 
· BG (NS) Philip Lim, Chief Executive Officer, Exploit Technologies Pte Ltd
· Ms. Suzanne Harrison, Co-Founder and Principal, Percipience LLC

	03:00pm – 04:00pm
	Copyright in the 21st Century: The End of Copyright as We Know It? 

	
	IP Valuation, Financing and Taxation: Getting more Bang for Your Buck 


	
	Moderator: Associate Professor Anilkumar K Samtani, Division of Business Law, College of Business (Nanyang Business School)
Speakers:
· Judicial Commissioner George Wei, Supreme Court of Singapore
· Associate Professor Christophe Geiger, Director General of Centre for International Intellectual Property Studies, University of Strasbourg
· Mr. Ang Kwee Tiang, Regional Director, IFPI Asian Regional Office
	
	Moderator: Dr. Ivan Png, Lim Kim San Professor, Professor of Economics and Information Systems, School of Business, National University of Singapore
Speakers:
· Mr. Weston Anson, Chairman, CONSOR
· Mr. Keoy Soo Earn, Partner & Leader, M&A and Valuation Advisory, Deloitte Southeast Asia
· Professor Gordon V. Smith, Distinguished Professor of IP Management, University of New Hampshire School of Law, President, AUS Consultants/RoyaltySource

	04:00pm – 04:30pm
	Afternoon Tea Break
	

	04:30pm – 05:30pm
	The New Frontiers of Trade Mark Protection in the Global Economy 

	
	Winning IP Strategies using Open Innovation 


	
	Moderator: Denis Croze, Director, WIPO Office in Singapore (Asia-Pacific)
Speakers:
· Professor Ng-Loy Wee Loon, Professor of Law, Vice Dean of Academic Affairs, National University of Singapore Faculty of Law
· Mr. Mayank Vaid, Intellectual Property Director, Asia Pacific, LVMH Fashion Group Pacific Ltd
· Mr Alban Kang, Managing Partner, ATMD Bird & Bird
	
	Moderator: Professor Low Teck Seng, Chief Executive Officer, National Research Foundation
Speakers:
· Ms. Eloise Maki, Assistant Chief Intellectual Property Counsel, 3M Innovative Properties Company
· Dr. Ting Choon Meng, Chief Executive Officer, HealthStats International
· Professor Hang Chang Chieh, Executive Director, Institute for Engineering Leadership, Head of Division of Engineering & Technology Management, National University of Singapore

	05:30pm – 06:30pm
	Looking Beyond the Horizon in Pharmaceutical and Biotech 

	
	Collaborative Economy: R&D, Patent Pools and More in Technology Transfer 


	
	Moderator: Associate Professor Hsu Locknie, Singapore Management University
Speakers:
· Professor Andrew Christie, Chair of Intellectual Property, University of Melbourne Law School 
· Mr Gary Zhang, Partner & President, China Sinda Intellectual Property
· Dr. Peter Dolan, Head of Patents Support, Sanofi
	
	Moderator: Dr Lily Chan, Chief Executive Officer, NUS Enterprise Centre
Speakers:
· Professor Liu Shang-Jyh, Professor of Law, National Chiao Tung University
· Dr. Jim Henderson, Chief Operating Officer, NewSouth Innovations
· Mr. Suresan Sachithananthan, Deputy Managing Director (Corporate & Legal), General Counsel, A*STAR

	07:00pm – 09:00pm
	Gala Dinner

	
	End of Day 1


 
	Day 2– Wednesday 28th August – Marina Bay Sands Expo and Convention Center, Begonia Ballroom

	08:00am – 09:00am
	Registration

	08:30am – 09:30am
	Networking & Morning Coffee

	9:30am – 11:00am
	Plenary Session 3 – Special Judges’ Plenary Session
The Changing Global Innovation Landscape: Whither IP? – Views from the Bench on the Evolving Role of the Courts. 

Moderator: Dr. Stanley Lai, Senior Counsel, Partner, Head of IP Practice, Allen & Gledhill LLP
Speakers:
· Chief Judge Randall R. Rader, United States Court of Appeals for the Federal Circuit
· Justice Chan Seng Onn, Supreme Court of Singapore
· Judge Wang Yanfang, Presiding Judge of IP Division of Supreme People’s Court of China
· Justice Prabha Sridevan, Chairman (retired Aug 2013), IP Appellate Board of India 
· Justice Annabelle Bennett, AO, Federal Court of Australia

	11:00am – 11:30am
	Morning Coffee Break

	11:30am – 01:00pm
	Plenary Session 4
IP: The New Asset Class 

Moderator: Mr. Suresan Sachithananthan, Deputy Managing Director (Corporate & Legal), General Counsel, A*STAR
Speakers:
· Professor David Llewelyn, Deputy Dean, Professor of Law (Practice), Singapore Management University, School of Law
· Mr. Guy Levent Proulx, Chairman and CEO, Transpacific IP
· Mr. Rich Sauer, Corporate Vice President and Deputy General Counsel (Legal and Corporate Affairs Department), Microsoft Corporation
· Mr. Peter Holden, Senior Vice President, Corporate Development and Investments, IPVALUE Management, Inc.

	01:00pm – 02:00pm
	Networking Lunch

	
	Parallel Sessions:
Legal Track
	 
	Parallel Sessions:
Business & Technology Track

	02:00pm – 03:00pm
	IP in the Online World – Social Media, Domain Names, Copyright and TM issues 

	 
	[bookmark: Navigating]Navigating The IP Litigation Minefield 


	
	Moderator: Visiting Professor Irene Calboli, National University of Singapore Faculty of Law
Speakers:
· Professor Eric Goldman, Professor of Law, Santa Clara University 
· Professor Mary S. Wong, Senior Policy Director, The Internet Corporation for Assigned Names & Numbers (ICANN)
· Mr. Tan Tee Jim, Senior Counsel, Partner, Head of IP & Technology Department, Lee & Lee
	
	Moderator: Associate Professor Burton Ong, National University of Singapore Faculty of Law
Speakers:
· Professor Dr. Heinz Goddar, Partner, Boehmert & Boehmert
· Mr. Ronald Laurie, Chairman, Inflexion Point Group 
· Mr. Nick Redfearn, Deputy Chief Executive, Rouse 

	03:00pm – 03:30pm
	Afternoon Tea Break

	03:30pm – 04:30pm
	[bookmark: Alternative]Alternative Dispute Resolution: A Win-Win in Exploiting and Enforcing IP Rights 

	 
	Layering IP: Overlapping Rights and 3D Printing 


	
	Moderator: Mr. Andy Leck, Principal, Baker & McKenzie. Wong & Leow
Speakers:
· Mr. Jon Lang, Commercial Mediator, JonLang Mediation
· Mr. Mark Lim, Legal Consultant, IP Academy; Director, Hearings & Mediation Group, IPOS
· Ms. Tan Ai Leen, Registrar, Singapore International Arbitration Centre
· Mr. Erik Wilbers, Director, WIPO Arbitration and Mediation Center
	
	Moderator: Associate Professor Saw Cheng Lim, Associate Professor of Law, Singapore Management University
Speakers:
· Professor Liu Kung-Chung, Professor, Institute of Law for Science & Technology, National Tsing Hua University / Graduate Institute of Intellectual Property, National Chengchi University
· Dr. Neil Wilkof, Member, Bressler Group
· Professor Peter Yu, Kern Family Chair in IP Law, Director of IP Law Center, Drake University Law School

	
	Close of Conference
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