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[bookmark: _GoBack]摘要
為促進兩岸智慧財產權領域的相互瞭解、強化兩岸專利業務合作，進而增進兩岸權利人權益，並落實兩岸輪流主辦「兩岸專利論壇」之共識，中華民國全國工業總會爰籌組2015年第八屆「海峽兩岸專利論壇」交流參訪團，邀請產、官、學、研代表赴中國大陸廣東省廣州市，出席由工總與中國大陸中華專利代理人協會合作舉辦之2015年第八屆「海峽兩岸專利論壇」及交流活動，發表演講與進行意見交流。論壇的主題包括兩岸專利領域最新發展、專利法制發展動態、智慧財產法院專利審理面臨的挑戰與應對、專利布局與訴訟的策略與管理經驗交流等，來自兩岸智慧財產權專家分別進行介紹與交流，有效促進兩岸在專利領域的相互瞭解、強化雙方在專利業務上的合作，進而對增進兩岸權利人的權益有極大助益。
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[bookmark: _Toc438037600]前言
為促進兩岸智慧財產權領域的相互瞭解、強化兩岸專利業務合作，進而增進兩岸權利人權益，並落實兩岸輪流主辦「兩岸專利論壇」之共識，中華民國全國工業總會（以下簡稱工總）爰籌組2015年第八屆「海峽兩岸專利論壇」交流參訪團，邀請產、官、學、研代表於本（104）年9月21日至25日赴中國大陸廣東省廣州市出席由工總與中國大陸中華專利代理人協會合作舉辦之2015年第八屆「海峽兩岸專利論壇」及交流活動，發表演講與進行意見交流。

[bookmark: _Toc438037601]活動內容
[bookmark: _Toc438037602]「兩岸專利論壇」
前揭「兩岸專利論壇」於9月22日上午9時至下午5時20分及23日上午9時至12時於廣東省廣州市「廣東大廈」飯店三樓國際會議廳舉行，共有產、官、學、研各界代表約260人參加，本次論壇的主題包括兩岸專利領域最新發展、專利法制發展動態、智慧財產法院專利審理面臨的挑戰與應對、專利布局與訴訟的策略與管理經驗交流等（會議議程及簡報資料，詳如附件；本次每一議題均規劃有問答時間，惟由於發表人準備內容十分充分，問答時間多予精簡，中場休息時間發表人及與會人員間之意見交換未納入報告內容)：
[bookmark: _Toc438037603]兩岸專利領域最新發展
本項主題由廣東省知識產權局局長馬憲民擔任主持人，陸方由中國大陸國家知識產權局（以下簡稱SIPO）國際合作司副司長劉劍報告「大陸知識產權最新發展動態」，我方由本局專利三組組長林國塘報告「臺灣專利領域最新發展」，摘要如下：
1. 大陸知識產權最新發展動態
主要就中國大陸去年專利申請與核准數量、新措施、海內外合作、審查品質作介紹。其中包括：
(1) 2014年底頒布「國家知識產權戰略2014-2020年推進計畫」，提出「建設智慧財產權強國」的戰略目標。
(2) 專利申請：2014年受理發明專利、實用新型和外觀設計申請共236.1萬件。其中，發明專利92.8萬件，比前一年增加12.5%。2015年至8月止，共受理專利申請162.5萬件，其中發明專利60.9萬件，實用新型67.8萬件、外觀設計33.7萬件。2014年PCT申請量位居世界第三位，成長速度居世界第一。2015年前8個月，申請1.9萬件，比去年同期成長20.4%。
(3) 審查品質與效能：2014年發明專利審結期間為21.8個月、實用新型專利審結期間3.5個月、外觀設計專利審結期間3.7個月；經第三方機構進行調查，其審查品質社會滿意度為81.9%。
(4) 知識產權運用：包括推進專利導航工作、專利價值分析應用試點、知識產權投融資試點等。
(5) 知識產權保護：修正中的法規包括專利法及職務發明條例；2014年成立北京、上海及廣州知識產權法院，試行三審合一制；在行政執法方面，建立專利侵權判定諮詢機制；在知識產權援助體系方面，建立維權援助中心、快速維權中心，並制定快速維權中心工作行政規範；在培育保護規範化市場方面，2014年印發「關於培育知識產權保護規範化市場通知」，選定65家專業化市場作為知識產權保護規範化市場；在重點領域保護方面，選定電子商務領域為重點保護領域。
(6) 知識產權海內外合作：2014年世界智慧財產組織於北京成立辦事處；參加中、美、日、歐、韓五局合作；與世界18個專利機構建立PPH合作及建立五局PPH。
(7) 審查人員：審查協作中心已達7個，人員共7600餘人，加計SIPO審查人員則全部審查人力超過1萬人。
(8) 專利資訊系統：包括中國專利電子審查系統（電子申請比率將近99%）、專利檢索與服務系統及雲專利審查系統。

2. 臺灣專利領域最新發展
主要報告內容為臺灣專利審查實務上的最新發展，包括：專利審查期間大幅縮短之趨勢、專利品質再優質之措施及新型專利務實處理之原則，摘要如下：
(1) 專利審查期間大幅縮短之趨勢：由「2010年至2014年實際結案件數與預期績效比較圖」觀之，智慧局由2010年至2014年實際結案件數分別為28,526件、36,627件、52,425件、67,346件及70,206件，4年間審查能量提升了246%，其主要原因在於增加審查人力以及提升每位審查官之年產量；其中增加審查人力係於2011年增聘170位5年任期制審查委員，2010年起招聘3年制之研發替代役，前後共招約200位左右擔任審查官之助理，另成立財團法人專利檢索中心協助本局審查業務；每位審查官之平均年產量由2010年之105件提升到2013年142件。由於前述增加審查人力以及提升每位審查人員年產量之措施，智慧局發明待辦案件由2011年最高峰為160,479件，至2015年7月底已下降為84,209件，原計畫於2016年底降為78,000件之目標，可望於今年底提前達成。發明案件平均審查期間由2012年最高峰47個月，至2015年7月底已下降為27.55個月，原計畫於2016年底降為22個月之目標，亦可望提前達成。
(2) 專利品質再優質之措施：
A. 設置專利審查實務溝通單一窗口
對於申請人及代理人提出對審查實務之疑義或建言，皆即時予以處理；如屬於個案問題，即轉知該案承辦審查官審慎處理、細加審酌；如屬於通案性質之問題者，則提至專利協調會報或專利實務研討會討論，並將討論決議通報各審查官據以辦理，後續並將問題分類，就其中可供類似案件參考之問題及回應公布於局網。
B. 持續召開專利審查品質諮詢會議，採納諮詢委員之建議，以提升專利審查品質
自2005年6月起聘請專利代理人、產業界專家及學者等專業人員成立「專利審查品質諮詢委員會」；適時召開會議，並請各委員檢視本局相關措施之執行成效，予以指導及建言，提供本局適時調整相關行政措施，做為提升專利審查品質方案之參考。
C. 持續加強管控專利行政爭訟案件審查品質
本局極為重視智財法院判決撤銷原處分案件之檢討，每年定期進行檢討分析被撤銷之原因，如個案檢討後發現原處分確有疏誤之處，除個案上即予改正外，並列為案例提醒其他審查人員注意；自2011年起，每年均由局長親自主持行政爭訟撤銷案件檢討會議，並彙整完成「專利行政爭訟案例研討彙編」書籍，提供審查人員作為案例研討、教育訓練之教材。
D. 加強覆核機制--初審案件品質覆核
在待發文案件(包括發OA或審定書)隨機抽樣，每科每月抽6件，單月內不會重覆抽同一審查人員承審案件，由品質覆核人員進行實質覆核，亦即重新檢索及進行專利要件之判斷，如發現缺失則通知承審人員改善後，再予發文。加強覆核重點為針對不具進步性之論述，審查理由應確實指出引證案與申請案之差異，並論述判斷申請案不具進步性的具體理由，其基本要求：至少要論述先前技術間是否具有結合之動機，以及為何先前技術能或不能輕易完成申請專利之發明之具體理由。
E. 提升專利審查品質對策
(1)編修訓練教材，包括專利審查應注意事項、撰寫指南、教戰輔導手冊等。(2)編製「發明專利審查自我檢核表」，提供審查人員自我檢核。(3)建立專利審查品質專區及瑕疵通報機制，包括局內園地設置專利審查品質專區(建立知識庫)，以電子郵件直接通報審查人員注意。(4)教育訓練課程按各技術領域開設，重視實作演練，包括先前技術檢索班及審查意見撰寫班。(5)全員參與成立品管圈，加強初、再審人員經驗交流，及建立初、再審人員輪調制度。
(3) 新型專利務實處理之原則：
A. 「微粒結構」可否准予新型專利之原則
對於審查是否符合新型標的一事，中國大陸較嚴格，臺灣較寬鬆。例如:請求項「一種竹筷，其形狀呈細長圓柱狀，該竹筷之一端部為圓錐形且其周緣呈螺紋狀，其特徵在於：竹筷加工成形後，浸泡於殺菌劑中10 至25 分鐘，浸泡後置入烤箱中烘乾。」臺灣會判定符合新型標的物品之形狀、構造或組合的規定，但中國大陸會判定不屬於實用新型專利保護的客體。對於「微粒結構」可否准予新型專利一事，兩岸新型形式審查皆核准過下列共同之案例，例如:「一種凝膠粉圓」(TW: M450227，CN: 203152416U)；「一種鳳梨酥內餡結構之改良」(TW: M448910，CN: 202980023U)；「一種具有護肝功效的口服微粒」(TW: M396124，CN: 201798926U)；「一種促進皮膚膠原蛋白增生之百合萃取物微粒結構」(TW: M445983，CN: 203087461U)。臺灣對於「微粒結構」可否准予新型專利之爭議，經實務研討結果認為「藥廠於設計藥物劑型時，會於有效成分即核心層外披附(coating)一層以達到緩釋的效果，所以此一層狀結構之設計與使用，對於藥物而言是有其重要意義」，因此，新型形式審查時，如該藥物微粒係以層狀結構呈現，可判定符合新型標的之規定。
B. 名稱冠有「醫療功效」如何處理之原則
根據2015/6/24 新聞報導"誇張！「可治療癌症濾水器」竟獲專利！"，台中潭子就有一家濾水器業者，宣稱過濾的水有療效，不僅可以改善糖尿病、痛風，甚至還能治療癌症，這些宣傳已經違反藥事法、公平交易法，也涉及廣告不實。新型專利名稱冠有「醫療功效」，例如上述「可治療癌症濾水器」引起很大爭議，智慧局經討論後，如審查新型專利名稱冠有「醫療功效」時，將先請申請人修正其名稱，如申請人堅不修正其名稱，將核駁該新型專利案，萬一該案行政救濟被課以應准予專利之義務時，本局重為審定時，於新型專利核准處分書上附帶教示文字，告知專利權人日後實施專利權時，仍須符合相關醫療法規，減少專利權人不當使用專利權之可能。
C. 新型更正審查之未來方向
臺灣新型專利之更正案，有二種審查方式，如新型更正案有舉發案繫屬時，其更正採實質審查，當新型更正案無舉發案繫屬時，其更正採形式審查。其中更正之形式審查係依據專利法第118條第2項之規定，主要判斷是否「明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者」，經實務操作之結果，在申請專利範圍之減縮態樣下，其更正經形式審查時會被認為「明顯超出」，但其更正若進行實質審查時，反而可准予更正，引起申請人認為更正採形式審查過嚴之爭議，因此建議智慧局修法解決之，目前智慧局研擬二種修法方向；方案一：無爭議(無舉發事件等)之新型專利，不得申請更正；有爭議之新型專利，才可申請更正，採實體審查；有爭議態樣包括:有舉發事件、有專利民事訴訟事件、有申請新型專利技術報告。方案二：無爭議(無舉發事件等)之新型專利，得申請更正，仍採形式審查；有爭議之新型專利，亦可申請更正，但採實體審查；有爭議態樣包括:有舉發事件、有專利民事訴訟事件、有申請新型專利技術報告。

[bookmark: _Toc438037604]兩岸專利法制發展動態
本項主題由本局專利一組組長廖承威擔任主持人，我方由本局法務室主任林清結報告「臺灣最新專利法制趨勢」；陸方由大陸國家知識產權局條法司副司長董琤報告「專利法第四次全面修改情況介紹」。摘要如下：
1. 臺灣最新專利法制趨勢
林主任介紹臺灣一年來專利法制相關動態，包括最近修訂之專利師法、有關專利申請之生物材料寄存辦法及及研擬中的修法議題，摘要如下：
(1) 專利師法：新專利師法今年修正通過，預計明年1月開始施行，修正幅度相當大，共修正19個條文，主要修正重點如下：
A. 簡化行政程序：依現行條文規定，專利師考試及格後，先申請核發專利師證書再經職前訓練合格，完成登錄及加入專利師公會後始得執行業務；本次修法簡化行政管理程序，刪除應申請登錄之程序；另配合修正申請核發專利師證書之時點，改為經職前訓練合格後，始得執業。
B. 開放受僱於法人之執業方式：現行規定只有2種執業方式，其一為設立事務所，另一種為受僱於辦理專利業務之事務所；修法開放另一種執業型態，可受僱於依法設立或登記之社團法人或財團法人辦理專利師業務，不過受僱於法人之專利師只能辦理該法人的專利相關事宜，不能如成立或受僱於事務所般為他人辦理專利申請相關事宜。
C. 增訂專利師執業範圍：新增專利侵害鑑定、專利訴願與行政訴訟及專利諮詢等事項，增列為專利師得受委任辦理之業務範圍。並配套規定區分專利師專屬與非專屬業務。
D. 增訂專利師在職進修：為促使代理人（包括專利師及專利代理人）提升專業知能，增訂代理人應持續參加在職進修，且每2年向專利專責機關提出完成在職進修之證明文件。
E. 增訂懲戒權行使時效：為維護專利師權益及法秩序的安定，增訂懲戒權因3年期間之經過而消滅。
F. 增訂違法及違規行為態樣：為使我國專利代理業務的制度健全運行，修正違法及違規行為態樣，包括未取得專利師證書或專利代理人證書、意圖營利而辦理專利師法所定特定業務、專利師或專利代理人將章證借與他人辦理業務、不實刊登廣告招攬業務、未完成在職訓練、冒稱專利師或專利代理人等等，並將現行條文先行政制裁後刑事處罰之立法例改為逕處刑事罰，以達遏止效果。
G. 修正專利代理人相關規定：專利代理人申請免試，三年過渡期間已施行屆滿，予以刪除；以及增訂準用專利師規定及專利代理人未完成在職訓練之處罰規定。
H. 新專利師法修正公告後，目前仍有部分實務議題，有待後續討論，待討議題包括：(1)執業範圍的界定；(2)辦理出口案，未於國內提出申請，是否屬於執業範圍；(3)如何認定『租牌行為』；(4)在職進修有無包括律師；(5)專利師執業得否兼職?包括得否受僱數家事務所以及兼職之型態；(6)事務所內未取得資格者，是否得代表對外招攬業務?
(2) 修正有關專利申請之生物材料寄存辦法：依照專利法第27條規定，申請生物材料或利用生物材料之發明專利，申請人應將生物材料寄存於國內寄存機構，但如申請人在與我國有相互承認寄存效力的外國機構寄存，可以不在國內寄存。我國在今年與日本簽訂承認相互寄存效力，故配合修正有關專利申請之生物材料寄存辦法。
(3) 研擬中的修法議題：
已經辦理過公聽、較為確定的議題包括：
A. 擴大優惠期：主張優惠期的期間目前為6個月，研擬將該期間延長為一年；並放寬主張的事由，改為區分申請人所致之公開，及非出於申請人本意所致之公開；其中申請人所致之公開含自行公開及授權他人公開，但排除申請專利依法所為之公開；自行公開含因申請人疏漏所致之公開。
B. 優先權主張之復權：研擬申請人未在12個月內於臺灣申請專利並主張優先權者，得於屆期後2個月內申請復權主張優先權。
C. 修正取得設計專利申請日之必要文件：現行規定申請設計專利，以申請書、說明書及圖式齊備之日為申請日；修正方向為說明書將不列入取得申請日之必要文件。
D. 延長設計專利權期限：修正方向是由現行的「自申請日起算12年屆滿」修正為「自申請日起算15年屆滿」。
尚待研究討論之議題，包括：
A. 發明申請後18個月內即審定，是否續行公開。
B. 第32條一案兩請實務爭議問題。
C. 真正專利申請權人救濟問題。
D. 專利申請案，說明書與著作權之關係。
E. 專利經舉發撤銷，效力是否溯及之前已發生之法律關係。
F. 新型更正審查之問題。

2. 大陸專利法第四次全面修改情況介紹
(1) 專利法修改的必要性：中國大陸近年來專利申請量大幅成長，智慧財產權保護需求增加，但是由於環境發展及變遷，目前專利存在(1)專利品質水準較低；(2)侵權行為時有發生，並有舉證難、週期長、成本高、賠償低、效果差的問題；(3)專利運用能力不足；(4)專利公共和市場服務能力不強等問題，與快速增長的需求之間存在差距，為加強專利保護，有修改專利法之必要。
(2) 修訂歷程：中國大陸專利法於1985年開始實施，迄今歷經三次全面修改，本次為第四次全面修改，2013年1月專利法修正草案提報中國大陸國務院，2014年下半年再啟動專利法研究，經過徵求意見、座談等程序，2015年7月，新的專利法修訂草案再提報中國大陸國務院，因中國人大已將專利法修改列入5年立法規劃1類項目，可望於2017年以前完成。
(3) 修改的主要內容：中國大陸專利法第四次修改草案涉及實質性修改的條文有33條，其中對現有條文修改有18條、新增14條、刪除1條，並新增「專利的實施和運用」一章。主要目的在(1)加大專利保護力度，維護權利人合法權益；(2)促進專利的實施和運用，實現專利價值；(3)落實政府職能法定要求，建設服務型政府；(4)完善專利審查制度，提升專利品質；(5)完善專利代理法律制度，促進智慧財產權服務業健康發展。
A. 加大專利保護力度，維護權利人合法權益： 
a. 完善相關證據規則，解決「舉證難」問題：專利權人在侵權糾紛中，為支持其主張，須要就3個方面舉證，包括：其權利存在、侵權行為存在及損害賠償，其中最難的是對於損害賠償提供證明，無論是權利人的實際損失或侵權人的不當得利，都有舉證困難的問題，所以此次專利法修正草案規定在特定情形下舉證責任轉移，草案第68條規定「人民法院認定侵犯專利權行為成立後，為確定賠償數額，在權利人已經盡力舉證，而與侵權行為相關的帳簿、資料主要由侵權人掌握的情況下，可以責令侵權人提供與侵權行為相關的帳簿、資料；侵權人不提供或者提供虛假的帳簿、資料的，人民法院可以參考權利人的主張和提供的證據判定賠償數額」。
b. 為解決「週期長」的問題，明確規定行政調解協議的效力，在草案第61條規定「專利行政部門就侵犯專利權的賠償數額進行調解，調解協定達成後，一方當事人拒絕履行或者未全部履行的，對方當事人可以申請人民法院確認並強制執行。」
c. 提高法定賠償，增設對故意侵權的懲罰性賠償制度，解決「賠償低」問題：有關侵權賠償金額計算，現行專利法遵循傳統的填平原則，加上舉證困難的因素，專利權人常常無法獲得適當的補償，為遏止專利侵權，草案第68條規定「對於故意侵犯專利權的行為，人民法院可以根據侵權行為的情節、規模、損害後果等因素，確定一倍以上三倍以下的賠償數額。」對於法定賠償的額度，由現行專利法規定的一萬元以上一百萬元以下，提高到可以確定給予十萬元以上五百萬元以下的賠償。
d. 解決專利維權「成本高、效果差」的問題：草案提出多項措施包括「增加對群體侵權、重複侵權等故意侵權行為的查處」、「加大對假冒專利的處罰力度」、「完善行政執法手段」、「明確間接侵權的法律責任」、「明確網路服務提供者的法律責任」、「建立專利權保護信用資訊檔案」。
· 增加對群體侵權、重複侵權等故意侵權行為的查處：群體侵權、重複侵權達到一定程度，就有可能破壞市場秩序，具有社會危害性，所以草案第60條規定「對群體侵權、重複侵權等擾亂市場秩序的故意侵犯專利權行為，專利行政部門可以依法查處，責令侵權人立即停止侵權行為，並可以沒收侵權產品、專門用於製造侵權產品或者使用侵權方法的零部件、工具、模具、設備等。」
· 加大對假冒專利的處罰力度：草案第66條規定「假冒專利的，除依法承擔民事責任外，由專利行政部門責令改正並予公告。非法經營額五萬元以上的，可以處非法經營額一倍以上五倍以下的罰款；沒有非法經營額或者非法經營額五萬元以下的，可以處二十五萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。」
· 完善行政執法手段：草案第67條規定「專利行政部門對涉嫌侵犯專利權行為或者假冒專利行為進行處理或者查處時，可以詢問有關當事人，調查與涉嫌違法行為有關的情況；對當事人涉嫌違法行為的場所實施現場檢查；查閱、複製與涉嫌違法行為有關的合同、發票、帳簿以及其他有關資料；檢查與涉嫌違法行為有關的產品，對有證據證明是擾亂市場秩序的故意侵犯專利權的產品或者假冒專利的產品，可以查封或者扣押。」
· 明確間接侵權的法律責任：傳統的專利侵權認定，是侵權產品包括了專利的所有申請專利範圍的技術特徵才認為是侵權，假如專利包括了2個或2個以上的構成組件，將個別組件予以分開或共同銷售，但未將之組合，或只銷售部分的重要元件，而由使用者將之組合，會認為未侵犯專利權；但是若允許將組件分開，就不構成侵權而逃避侵權責任的話，專利的價值就會大大降低，所以草案第62條規定「明知有關產品係專門用於實施專利的原材料、中間物、零部件、設備，未經專利權人許可，為生產經營目的將該產品提供給他人實施了侵犯專利權的行為的，或者，明知有關產品、方法屬於專利產品或者專利方法，未經專利權人許可，為生產經營目的誘導他人實施了侵犯該專利權的行為的，應當與侵權人承擔連帶責任。」
· 明確網路服務提供者的法律責任：隨著網路發展，電子商務規模不斷擴大，在網上侵犯專利或假冒專利的案例越來越多，對專利權人權益及市場秩序造成嚴重影響，其中由於網路服務提供者的法律地位、義務、責任不明確，導致網路服務提供者不作為或不當作為，影響相關當事人權益，不利於網路環境的專利保護，所以草案第63條規定「網路服務提供者知道或者應當知道網路使用者利用其提供的網路服務侵犯專利權或者假冒專利，未及時採取刪除、遮罩、斷開侵權產品連結等必要措施予以制止的，應當與該網路使用者承擔連帶責任。專利權人或者利害關係人有證據證明網路使用者利用網路服務侵犯其專利權或者假冒專利的，可以通知網路服務提供者採取必要措施予以制止。專利行政部門認定網路使用者利用網路服務侵犯專利權或者假冒專利的，應當通知網路服務提供者採取必要措施予以制止。網路服務提供者接到合格有效的通知後未及時採取必要措施的，對損害的擴大部分與該網路使用者承擔連帶責任。」
· 建立專利權保護信用資訊檔案：草案第74條規定「專利行政部門應當建立專利權保護信用資訊檔案，並納入全國信用信息共享交換平臺。」
B. 促進專利的實施和運用，實現專利價值：為了促進專利的實施和運用，實現專利價值，草案就5個項目加以規定，(1)明確職務發明創造的範圍；(2)允許發明人或者設計人根據與單位的協議實施專利技術，並獲得相應收益；(3)引入專利當然許可制度；(4)規定標準必要專利默示許可制度；(5)增加防止專利權濫用的原則性規定。
a. 明確職務發明創造的範圍：為促進發明人、創作人創作發明的積極性，促進技術創新，草案第6條規定「執行本單位的任務所完成的發明創造為職務發明創造。利用本單位物質技術條件完成的發明創造，單位與發明人或者設計人訂有合同，對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的，從其約定；沒有約定的，申請專利的權利屬於發明人或者設計人。」
b. 允許發明人或者設計人根據與單位的協定實施專利技術，並獲得相應收益：科研機構及高等院校每年產出可觀的專利，但是存在實施轉化率較低的問題，為了解決該問題，促進科研機構及高等院校的技術轉化實施，草案第81條規定「國家設立的研究開發機構、高等院校自職務發明創造獲得專利權之後，在不變更專利權屬的前提下，發明人或者設計人可以與單位協商自行實施或者許可他人實施該專利，並按照協議享有相應的權益。」
c. 引入專利當然許可制度：為了促進專利的運用，解決供需資訊不對稱的問題，降低專利許可的成本，草案第82條規定「專利權人以書面方式向國務院專利行政部門聲明其願意許可任何人實施其專利，並明確許可使用費的，由國務院專利行政部門予以公告，實行當然許可。」
d. 規定標準必要專利默示許可制度：妥善處理標準和專利之間的關係，對於促進先進技術的應用，推動相關產業發展，維護專利權人、標準實施者和消費者的利益平衡具有相當重要性，為避免專利權人在參與國家標準制定過程中，不當行使專利權，損害公共利益，草案第85條規定「參與國家標準制定的專利權人在標準制定過程中不披露其擁有的標準必要專利的，視為其許可該標準的實施者使用其專利技術。」
e. 增加防止專利權濫用的原則性規定：誠實信用是社會活動的基本原則，為防止專利權濫用，平衡專利權人與社會公共利益，草案第14條規定「申請專利和行使專利權應當遵循誠實信用原則。不得濫用專利權損害公共利益或者不合理地排除、限制競爭。」
C. 落實政府職能法定要求，建設服務型政府：為落實政府職能，草案第3條明確規定國家和地方專利行政部門的職責，國務院專利行政部門應負責管理全國的專利工作、統一受理和審查專利申請，依法授予專利權、負責涉及專利的市場監督管理、查處有重大影響的專利侵權和假冒專利行為、建設專利資訊公共服務體系、促進專利資訊傳播與利用；地方專利行政部門則應負責本行政區域內的專利工作、依法開展專利行政執法、提供專利公共服務方面的責任。
D. 完善專利審查制度，提升專利品質：
為因應經濟的發展需求，配合國際發展趨勢，適當擴大專利保護範圍，草案規定明確對局部外觀設計的保護、延長外觀設計專利保護期限。
為優化專利申請、審查、複審和無效程式，草案規定增加外觀設計國內優先權制度、完善優先權要求的規定、明確專利複審和無效宣告程式的依職權審查原則。
E. 完善專利代理法律制度，促進智慧財產權服務業健康發展專利代理法律制度
根據實務發展需求，完善專利代理法律制度，規定專利代理師、專利代理機構執業基本準則，明確專利代理行業自律組織的法律地位，制止地下代理行為。明確專利行政部門鼓勵和規範專利資訊市場化服務和專利運營活動的責任。草案對於專利代理機構及代理師資格的行政審核、專利代理師及專利代理機構執業基本準則、專利代理行業組織、制止違法從事專利代理業務的行為等都加以規範。
另外，規範各級專利行政部門在促進專利的實施和運用方面應當履行的職責。專利行政部門促進專利實施和運用的手段主要包括：一是鼓勵和規範專利資訊市場化服務。創新主體對專利資訊服務個性化、多樣化的需求，須由市場化服務機構提供。政府部門可以通過營造、規範良好的市場秩序、提供基礎資料等方式，培育形成一批市場化、專業化、國際化的專利資訊服務機構，為創新主體提供專利戰略規劃、專利分析預警、海外維權等高層次服務。二是鼓勵和規範專利運營活動。專利運營活動的具體模式包括專利的許可、轉讓、融資、產業化、作價入股、專利池集成運作等，涵蓋價值評估、交易經紀以及專利分析服務。

3. 本場次提問與回答：
Q1：中國大陸在本次修法草案中增訂間接侵權責任，臺灣對於間接侵權看法如何?
A1：臺灣在上一次專利法修正時，亦曾對間接侵權加以研究，蒐集外國立法例，並舉行國際研討會進行討論，不過由於各界仍有相當疑慮，認為可能產生過大衝擊，可待智慧財產法院有相當案例時，再予考量，所以並未納入該次修正範圍。
Q2：臺灣新專利師法有關地下代理、牌照出租、不實廣告招攬業務等有刑事處罰，請問是由誰提起?臺灣專利師取得資格後，有合格證書，是否還需要有執業證書?
A2：臺灣專利師考試合格後，只要加入專利師公會即可執業，並無執業證書之規定。刑事處罰可由任何人提出檢舉，或主管機關發現有違法行為時移送法辦，再由檢察官偵辦。
Q3：中國大陸專利法修正草案徵求意見稿時並無「間接侵權」之條文，但送審稿時卻增加「間接侵權」規定，請問有何考量?
A3：「間接侵權」是草案公開徵求意見時專家提出之意見，特別是最高人民法院，認為有必要增加；其研究已有相當時間，在中國大陸的司法實踐上其實也有相當多的案例，各地法院有一些間接侵權案例的處理，但是因為沒有法律依據，在判斷的標準、構成要件上就有些不同，北京高院也對間接侵權作出指導意見，考慮這些狀況後，在送審稿中加入間接侵權相關條文。

[bookmark: _Toc438037605]兩岸智慧財產法院專利審理面臨的挑戰與應對
本項主題由專利審查廣東協作中心主任曾志華擔任主持人，陸方由廣州知識產權法院主審法官譚海華報告「知識產權法院面臨的挑戰與應對」，我方由智慧財產法院庭長陳忠行報告「臺灣智慧財產法院專利事件審理之挑戰與再精進」，摘要如下：
1. 大陸知識產權法院面臨的挑戰與應對
譚法官就5個方面進行說明，(1)知識產權法院的基本情況；(2)設立知識產權法院的必要性；(3)知識產權法院的使命；(4)如何去應對挑戰；(5)知識產權法院的未來展望。
(1) 知識產權法院的基本情況：2014全國人大常委會通過，在北京、上海、廣州設立知識產權法院的指令，根據指令2014年11月6日北京知識產權法院率先成立；廣州知識產權法院在2014年12月16日揭牌，12月21日開始收案；上海知識產權法院稍為晚一點，在2014年12月28日揭牌。
廣州知識產權法院法官員額是30名，目前已有13名法官，其中包括3個庭長，1位負責立案的法官，目前仍在招募補充法官。
· 每位法官配置1位助理、1位書記員；在運作上是3位主審法官組成1個合議庭。
· 在管轄方面，廣州知識產權法院管轄廣東省境內專利、植物新品種、積體電路布局設計、技術秘密等民事和行政案件以及涉及馳名商標認定的民事案件的跨區管轄。目前是民事、行政二審合一，未來則朝向民事、行政及刑事三審合一制。廣州知識產權法院也受理仲裁、反壟斷一審案件，及作為廣州市轄下區法院ㄧ審知識產權案件的二審法院。
· 由於法院的法官大多是法律科班出身，所以也設立了技術調查官制度。
· 知識產權法院的特點：北京、上海、廣州三家知識產權法院因為區域的不同，受理案件類型差異極大，北京主要是行政訴訟案件，目前受理約6千多件，ㄧ般民事糾紛只有1千1百多件，接近6千件都是行政訴訟案件；廣東、上海則主要是專利侵權民事案件，並無行政訴訟案件。
· 角色的重疊：知識產權法院是初審法院，也是上訴法院；作為廣州7個法院ㄧ審案件的二審法院。
· 受理案件數：2014年12月開始受理案件，至2015年9月20日止已收3,494件，其中ㄧ審案件為2,036件、二審案件1,451件、再審案件是7件。ㄧ審案件中，專利糾紛案件為1,852件，其中發明專利糾紛183件、實用新型299件，外觀設計占最多，為1,293件，專利權屬77件。審結案件是1,882件，其中ㄧ審案件658件、二審案件1,170件。
(2) 設立知識產權法院的必要性：設立知識產權法院是順應社會經濟發展、完善司法體系、落實全面深化司法改革的重要措施。
知識產權已成為國家戰略性資源，與國際競爭的核心要素，由於知識產權的司法專業性和技術性，知識產權審判呈現專門化發展的趨勢，很多國家和地區都設立專門審理知識產權的法院，根據統計已經有8、90個國家設立知識產權法院。就國內背景而言，目前專利實施存在ㄧ些問題，包括訴訟周期長、舉證難、賠償低等，所以不僅須要透過修改專利法，還要有專門的法院去處理知識產權案件，設立知識產權法院對於提高專利審判水準也有相當助益。
(3) 知識產權法院的使命：知識產權法院設立目的是為了推動實施國家創新驅動發展的戰略，進一步加強知識產權司法保護，依法保護權利人合法權益，維護社會公共利益。根據規定，知識產權法院設立三年後，最高法院要向全國人大報告運作情況，並進一步決定後續發展策略，所以最高法院對於知識產權法院的運作十分關切，甚至知識產權法院與最高法院設有影音連線，最高法院院長可以直接在辦公室連線觀看庭審狀況。
(4) 應對挑戰：隨著經濟發展，新方法、新產品、新商業模式不斷湧現，知識產權法院成立適逢其時，對於加強知識產權保護、統一知識產權裁判標準、提高知識產權審判效率、發揮司法保護指導作用等方面都有責任，具體有三方面，ㄧ是要立足國情放眼世界，不僅應學習借鏡國內外智財法院經驗，也要考量國情，打造ㄧ個專業化、國際一流的知識產權法院。二是以創新司法解決發展中的難題，檢討制度設計可改進之處，例如普通法院可能有研究室、宣傳科紀檢處、監察室、行政科等等後勤部門，但是廣州知識產權法院只設立ㄧ個綜合辦公室，處理所有審判管理、研究、組織人事、監察、行政管理、後勤所有業務，在運作上不僅提高效率，並且在人員上較為精簡。
(5) 智財法院的轉化：中國大陸的智財法院有可能成為國際間受理智產案件最多的法院，到目前為止不到1年的期間，北京智財法院案件數已超過七千件，廣州智財法院有三千多件，上海智財法院接近兩千件，案件數量龐大。
另外，許多法院的改革措施在普通法院還在論證階段，但智財法院已落實實施，真正作到司法改革。
知識產權法院即期審判這個制度也進入測試階段，目前有很多學者主張設立高級法院，統管技術類案件的標準，目前北京、上海、廣州知識產權法院，為技術類案件一審法院，上訴是高級法院，還是有標準不太統一的問題，可能須待三家知識產權法院運轉2、3年後再作後續發展規劃。
還有審判規則方面，目前外界反映有週期長的問題，可是民事案件有規定的審結期限，當事人雖然可申請延長，但是延長有期限及次數的限制，癥結可能在專利無效的審查時間，因為若有專利無效的請求，法院可能中止審判等待專利無效的決定，導致訴訟漫長的問題，專利法是否可以就專利無效的審查時間加以限制，是否可以由智財法院就專利有效性做出判決，可能是可以研究的方向。

2. 臺灣智慧財產法院專利事件審理之挑戰與再精進
智慧財產法院成立於2008年7月1日，已屆滿7年，在全院努力下，專利侵權事件均能速審終結，目前一審平均220天結案，二審約240日，改善以前長達4年結案的情形，但是目前反而部分律師、專利師認為結案速度過快，有時會有準備不及的狀況，所以考量該情形，目前不僅要求結案快，且要求審理要深入適當，力求精緻化與正確性；另一方面，在技術審查官的協助下，法官多能深入分析比對專利與被告侵權品構造特徵的異同，做成是否侵權的結論，並審慎判斷專利的有效性。
智財法院成立以來，各界評價是褒多於貶，但是外界仍有疑慮，包括：
(1) 聲請證據保全的核准率不高，目前平均核准率只有十幾%，有關計算損害賠償的資料以及侵權的證據，例如帳冊、出貨單、售價等等資料，若未蒐集保全，會造成專利權人或原告訴訟中舉證困難，可能導致敗訴或影響損害賠償額的計算。
(2) 技術審查官的編制員額有限，專長無法遍及各領域，無法全面提供各方面之專業技術供法官參考，可能會有技術偏頗之情形。
(3) 配置之技術審查官均來自同一來源（智慧財產局），專業見解可能有所侷限，法官如過於倚賴技術審查官，可能會造成技術偏見。
(4) 專利侵權訴訟之勝訴率不高（成立以來平均約20%），專利無效比率過高（成立以來平均約60%），被認為無法適當保障專利權人之權利，影響專利權人對智財法院之信心。

智財法院對於外界的意見，經反省檢討，研訂以下改進措施：
(1) 審理精緻化：(1)擬定各種訴訟標準模式流程，公告於智財法院網站，以供當事人及法官參考遵循。(2)審理中善用闡明權，讓當事人充分陳述辯論。(3)審理中闡明曉諭爭點，並適時公開心證，避免突襲性裁判。(4)法官應儘可能詳閱系爭專利書、引證專利書，及各種證據文件資料內容，作全盤瞭解，避免受當事人或技審官誤導。
(2) 證據保全：探究否准證據保全之理由包括：聲請人就侵權事實與銷售文書之需要未盡客觀上釋明之責；欠缺必要性，包括利益衡量（探窺他造產品或專利發明等商業或技術上之秘密）、訴訟繫屬後之調查證據程序中即可為調查、聲請人尚有其他證據調查方法可資利用、本案將來勝訴可能性等。
由於證據保全之准駁，應體認新法擴大證據保全之目的。 且釋明至何種程度，應有客觀標準，聲請人應提出何種證據，法院亦有責教示。智財法院103年4月間法官會議通過決議，並於104年6月修正分案實施要點：核准執行證據保全，且執行耗時者，一件可抵分同字號案件一件。以鼓勵法官核准執行證據保全。今年核准率已提升為50%。
(3) 不受技術審查官意見之拘束：技審官僅為法官之技術助理，法官就案件技術內容應有所掌握，不宜全委之技審官判斷。且法官應吸取辦案經驗，多參加各種專業研討及進修，充實本職學能，以瞭解各種先進技術概況，才能充分掌握個案相關技術，避免被誤導，降低對技審官之依賴程度。
(4) 技術審查官來源多元化：智財法院目前配置有13名技審官，其中除1名係法院自行聘雇外，其餘均借調自智慧局，致當事人及外界有所疑慮，認技審官人數無法擴及全部專業領域，可能會偏坦、造成技術偏見。為降低當事人及外界疑慮，智財法院初步擬自行聘雇技審官2至3人，最後目標可能達二分之一或三分之一。因原聘雇技審官於本年6月離職，智財法院公告招考錄取技審官2名，除一名已於本年7月1日到職接替原原聘雇技審官位置外，另一名預計於明年1月1日到職，以回應外界之期盼。
(5) 善用專家證人、諮詢委員、鑑定人：技術審查官之陳述，不得直接採為認定待證事實之證據，且當事人就訴訟中待證之事實，仍應依各訴訟法所定之證據程序提出證據，以盡其舉證責任，不得逕行援引技術審查官之陳述而為舉證。智慧財產法院有了技術審查官之設置， 並未排除鑑定人及專家證人等之證據調查，但不容否認新制施行結果較少使用專家證人、鑑定人。
(6) 加強法官、技術審查官本職學能，正確判斷專利侵權及專利有效性，提昇專利侵權勝訴率：除每月舉辦技術審查官在職教育，邀請學者、實務專家作專業演講外，不定期舉辦或與大學、研究所、專利師公會等單位合辦，邀請國內外專家學者針對爭議問題演講，提昇法官、技術審查官之本職學能。每月召開法官會議，指定庭長、審判長審查，分析檢討被第三審撤銷、廢棄判決理由，以改進缺失，作為爾後審判參考。加強教育法官、技術審查官善用ＴＳＭ法則，注意引證案是否有教示、建議、暗示引證案之結合動機，始能認定得以組合證明專利不具進步性。

日本專利無效比率曾高達到6、70%，不過近年來檢討採用TSM法則運作後，無效比率已降低為3、40%；美國的聯邦地院無效比率大約30%，聯邦法院約為40%左右，智財法院無效比率平均60%左右，確實偏高，經檢討改進，去年平均39.39%，已有進展。民事侵權一審的勝訴率方面，歷年來平均是20%左右，去年達到24.32%，也是稍微有進展，希望能持續進步，初步目標是勝訴率達到3、 40%左右，會是比較理想的狀況。

3. 本場次提問與回答：
Q1：廣州知識產權法院外觀設計案件特別多是什麼原因?目前中國大陸各法院或廣東IP法院，目前審結的(時間)ㄧ、二審各是怎麼樣? 剛剛聽到目前裁判採ㄧ個法官自負審判責任，但就我所知目前中國大陸還是採合議庭的制度，請問目前的情況是什麼樣子?有關最高法院院長可以直接看到IP法院審理情況，請問是透過internet直接看到法庭的實況嗎?實務上是隨機點選的，還是有系統的在monitor? 
A1：第一個問題，可能因為廣東的輕工業比較發達，對於專利保護的意識比較強；另外因為外觀設計不實質審查，相對比較快，也比較容易模仿，所以外觀專利占訴訟比例，ㄧ般都會在6成到7成，基本上跟申請專利的比例差不多，廣東在發明、新型、外觀的申請，基本上也是外觀占大宗。
第二個問題，對於審結的期間，中國大陸民訴法有明確規定，ㄧ審的期間是6個月，如果案子比較複雜，或是技術問題比較難以解決，或是法律問題比較專業而申請延長，可以延長6個月，合起來是12個月，第2次申請延長，要由省高級法院批准，幾乎不可能准，若超過1年，電腦系統會顯示是超審限，年度考核會記ㄧ筆，所以ㄧ般在1年內就會結案。對於二審的案件，審理期限是3個月，可以延長3個月，但也僅有ㄧ次，再延長要由高級法院來批准。
第三個問題，智財法院確實是實施合議制，但是案件有錯誤，追責首先會追究承辦人，因為承辦人就是承辦法官又是審判長，所以會是第一位，其他兩位法官若是附和承辦法官的意見，也是有責任，但相對有輕重區分。在審理時，反對承辦法官意見的其他法官，在筆錄內有記錄，且有堅持到最後的，這時案件是2:1判定，但如果這1是對的，另2個都是錯的，就會追究錯的2個的責任。
第四個問題，因為最高法院3年以後要向全國人民代表大會報告，所以對3個智財法院比較關心，至於連結技術，並無問題，庭審是隨時能聯接上，能看到彼此的狀況的。
Q2：臺灣在知識產權執法保護方面，有專門的知識產權警察局，請問知識產權警察局和智慧財產局是什麼關係?知識產權警察執法包括哪些內容?如果遇到法律難題，要請教智慧財產局嗎?臺灣2004年修改專利法，把專利侵權的刑事責任全部廢除，改為以民事訴訟來解決，但是故意、惡意的侵權，已經構成擾亂市場，不追究刑事責任，能鎮懾犯罪行為嗎?
A2：第一個問題，智慧財產警察大隊，不是警察局；我們的體制，警察是做偵查工作，原則上要受檢察官的指揮或監督，若有刑事犯罪的問題，首先可以請示檢察官，如果有智財的相關專業問題，當然可以請教智慧局，甚至可以直接問智慧財產法院，因為智慧財產的刑事犯罪檢察官起訴以後，目前第一審的刑事案件是各地方法院來受理，地方法院判決以後，不服是上訴到智慧財產法院，智慧財產法院管轄二審的刑事案件，有些案件智慧財產法院判決以後就確定了，有些比較重罪的案件，判決後可以再上訴到三審的最高法院。
第二個問題，本來是違反專利法也有刑事責任，後來因為各界反應就把刑事責任這ㄧ條廢除，但是有ㄧ個替代措施，就是如果有故意侵權的話，賠償額可以提高到3倍，就是用來遏止惡意的、故意的侵權狀況。

[bookmark: _Toc438037606]專利布局與訴訟的策略與管理經驗交流（上）
本項主題由神達電腦機構副總經理暨法務長阮啟殷先生擔任主持人，聯發科技股份有限公司副總經理兼法務長許維夫報告「聯發科SEP/FRAND暨專利授權案件之策略與管理實戰經驗分享」，中興通訊股份有限公司智慧財產權資深總監文明報告「企業海外知識產權風險應對」，臺灣積體電路製造股份有限公司副總經理兼法務長方淑華報告「台積電跨國專利布局暨美國專利訴訟之策略與管理實戰經驗分享」，騰訊科技有限公司技術專利總監王活濤報告「騰訊專利布局與價值評估管理」，摘要如下：
1. 聯發科SEP/FRAND暨專利授權案件之策略與管理實戰經驗分享
有關標準專利SEP，還有相應的公平合理無歧視原則FRAND，一直是國際間很火紅的議題。專利是國家授予發明人有限度的壟斷權利，專利牽涉到標準，有其特別之處，造成壟斷性比ㄧ般的專利多一點，標準專利的特徵是什麼?為什麼標準專利在這幾年來引起各國政府的重視，尤其與各國反壟斷法之間的關係，產生了什麼樣的衝突，法律針對標準專利有什麼規範，有什麼進展?以下加以討論。
(1) 什麼是標準專利：早期的手機充電的接頭都不一樣，如果有2台手機或3台手機，就需要有2條或3條充電線，其實非常不方便，當時就有一家公司，出了一個產品把所有當時流行的充電線都聯在一起，最後有一個標準化的接頭，這代表一個標準化的過程當中，可以把本來不一樣的作法，形成一個標準，大幅增加在國際間的流通性，不僅提升產業的效率，也降低產業上不需要的浪費；也因為標準化的過程中可以使產品更快速、更大量地普及到世界每一個角落，所以如果沒有標準化，對產業會有比較不好的影響。在高科技的產業，就逐漸有一些組織，希望把各公司之間不同規格的產品，建立標準化，標準化其實是效率的提升，浪費的減少，對於產品的普及有相當的貢獻。隨著標準的制定，因為畢竟是科技產品，會產生一些標準的專利，既然一個產品被標準化，在標準化的過程中，標準專利在很多人的想法會覺得應該是比一般專利更高價值的專利，所以一般在國際間談判時，或是國際間企業發表一些研發成果時，會說擁有多少標準專利、參加了多少的標準組織，其實都代表企業研發的技術能量已經到達了一定程度，能在國際標準組織提出提案而且能被接受，所以參加國際標準組織與形成標準專利，對公司而言是一種技術的一個肯定。
擁有標準專利的人，在參與這個標準的過程中，提出提案，也應該把提案中所含的專利宣告出來，基本上，大部分標準組織也會接受這樣的提案，然後規定相關的專利以公平合理無歧視的原則（FRAND）來授權，所以是貢獻專利技術並以FRAND的授權條件，使專利成為一個標準專利。基本上這樣的標準專利對公司而言是具有價值的，幾乎大部分的高科技產品，都含有各式各樣的標準，標準專利基本上就有會cover到符合標準的產品，標準專利的專利權人可以要求報酬，在侵權訴訟時，提告的障礙也相對地比較低，如果是一個好的標準專利，大概不需要做很複雜的還原工程，來確定對方有沒有侵權，所以標準專利是比較好的進攻武器，提告勝訴的可能性相對地比一般的非標準專利高。
(2) 標準專利的問題點：制訂標準對於經濟的發展確實有重大貢獻，但是也不是沒有造成問題，大概沒有一個制度可以說是一個完美的制度，有好的一面也有壞的一面，例如近年發展經濟時，也會造成貧富懸殊或是社會上因為發展而造成某些地方犯罪率增加的問題，但是我們不能因此就不發展經濟。所以即使標準專利會產生一些問題，但是如果從此以後不做標準，反而是開經濟發展的倒車，所以我們現在的問題是面對這樣的問題，要怎樣來解決。在發展成標準專利的過程中可能產生的問題，簡單列舉以下4點：
A. 基本上標準組織不會明確判斷是否為標準專利，有的企業為了要表示本身擁有很多標準專利，會將只有一點關係或甚至沒有關係的也去宣告為標準專利，造成浮報的結果，標準中所含專利，一家企業占有多少比例，是不是確實是標準專利，其實並沒有公正的第三方來判定。
B. 每個標準組織對IP規定都不一樣，讓大家無所適從。
C. 標準專利可能會造成壟斷，專利是國家授予的有限度地壟斷，可是標準專利在壟斷的問題更明顯一點，基本上幾乎所有要遵循該標準的製造商，都要使用該專利，沒有其它選擇，這時如果再加上專利擁有人以不公平、不合理的方式來使用他的標準專利，所造成的壟斷效果，可能比一般的專利來得更嚴重，所以這樣的壟斷，是指非法的壟斷。
D. 公平合理無歧視的原則是什麼，國際間並沒有很明確的定義，怎麼樣是公平、怎麼樣是合理、怎麼樣又是無歧視，譬如兩家公司互相授權，授權條件可能不完全一樣，a公司跟b公司取得一定的授權條件，和a公司跟c公司取得的授權條件，很可能不一樣，因為b公司跟c公司之間可能有一些其它的談判籌碼，可以跟a公司取得不同的授權條件，但是因為在這樣的交換談判過程中，很難說一定要完全一樣才叫公平合理，法院大概也沒辦法這麼看，所以多年以來，公平合理無歧視原則很難在商場上千差萬別的現象裡，取得很明確的定義，很可能造成市場上的亂象。
(3) 各國對標準的產生與管理：標準化的過程已經是國際間很普遍的現象，但是各個標準組織對它們標準化的政策其實是相當不同，例如3GPP和ETSI這兩個通訊產業最重要的標準組織，基本上是希望大家宣告本身的標準專利，但是若未宣告，也沒有規範。其中牽涉到參與標準組織的企業的利益，每家公司的想法並不完全一致，但是都想爭取本身的最大利益，導致很多衝突的policy，目前在ETSI宣告的專利大約有15萬件。再看IEEE，IEEE 802.11是國際的電機電子協會訂下的WIFI標準，基本上IEEE並不要求要宣告專利，但是只有宣告才有遵守FRAND的義務，造成爭議；在今年2、3月再次討論，訂定新的policy，新的policy是要求參與IEEE的會員不能拿標準專利做為禁制令之用，而且基本上也禁止拒絕授權；可是這麼一來，很多公司都不滿意，甚至有大公司說要退出，目前還在爭議中。
不同的組織，policy也不同，因為標準組織多半是民間組織，由各公司自由參加，造成這現象短期難以改善。但是由於這些亂象，各標準組織也相當重視標準專利的問題。各國反壟斷機構，也對標準專利，加強力道來檢視制定、實施的過程，各個訴訟也對標準專利有影響，目前有3個力量試圖規範標準專利實施過程。
例如:美國的微軟跟摩托羅拉的案子，對於標準專利權利金的決定要考慮的因素是一個很好的案例，該案上個月被第9巡迴法院確認，採取地院的所有的判決。一開始，摩托羅拉要求微軟要付它一年40億美金的權利金，要求給付營業額的2.25%，最後判決為1年付180萬美金，差距是很巨大的，並不是標準專利沒有價值，只是摩托羅拉提出的專利被認定是非最核心、非最重要的標準專利，因而降低它的專利價值；微軟進而反告摩托羅拉違反FRAND，摩托羅拉被判要賠微軟1400多萬美金。
在中國大陸的案例，華為與InterDigital在廣東高院的案件，就是一個劃時代的案件，確定標準專利的重要性，這案例也有一些與國外不同決定的地方，它認為每個標準專利都是有市場地位的，但是國外比較不是這樣，本案例也就專利實際上的貢獻度計算，算出來只有占0.9019%的手機價值，把專利的價值回歸對技術面的貢獻度來計算，這是與國際主流的發展一致地方。
美國商務部，是另一個規範反壟斷的機構，它對於微軟跟Nokia的案子，對微軟購併Nokia使用標準專利會造成很多的壟斷，對於這個可能性它有很多的限制，我認為這些限制很有參考價值。
中國大陸工商總局今年發布74號決定，其中第7、10、13條都是對於濫用知識產權競爭的規範，在發改委這邊對於壟斷的定義:是具備有市場地位，它還是從傳統反壟斷的角度來看。另外高通跟發改委案也是重要案件，認定高通違反反壟斷的規定，處分60.88億的罰款。
歐盟的案件也值得參考，華為與中興在歐盟訴訟，歐盟作出的決定，對於壟斷的認定，標準專利的擁有人要如何才不會被認定違反壟斷；被控侵權的人，要如何才不會被判侵權，不會被下禁制令，值得參考，也值得後續觀察。

2. 企業海外知識產權風險應對
(1) 中興通訊知識產權工作概況：中興通訊是成立於1985年的通訊設備製造商，全球有107個分支機構，6萬名員工。中興通訊有三個特徵，第一個特徵是「技術依賴」，所以每年固定將收入的10%投入研發領域，近三年來投入金額高達兩百億元以上，有5萬名研發人員分布在全球18個研發中心，包括中國大陸11個、美國5個及歐洲2個研發中心。
第二個特徵「標準先行」，目前科技領域是技術專利化、專利標準化，而通訊領域標準專利已提升到一個至關重要的作用，通訊產業必須作到互聯互通，否則整個行業無法發展壯大，因此必須倡導技術產業標準化，「標準先行」也成為中興通訊的特徵。中興通訊是70多個國際標準組織的成員，在30多個標準組織占有領導席位，LTE基本專利有815件，所占比率為13%，國際標準提案超過三萬多件。
第三個特徵是「國際化運營」，中興通訊是中國大陸比較早向海外發展的企業。根據去年年報，來自海外市場營收超過公司整體營收50%，其中來自歐美營收達到27.8%。
中興通訊擁有接近六萬件全球專利申請，已核准專利超過1.8萬件，其中90%為發明專利。
(2) 企業海外知識產權風險影響：在拓展歐美市場及產品銷售時，也伴隨重大衝突與風險。
A. 風險特點：目前中國大陸企業面臨的風險有幾個特點：(1)知識產權案件越來越多，包含美國337及歐美地區法院訴訟；(2)知識產權涉案標額越來越高，知識產權許可及賠償額動輒上億元；(3)涉及產業的領域範圍越來越廣，從傳統產業擴展到生物製藥、通信行業等高科技行業；(4)打擊的方式越來越多樣化，包括訴訟、禁制令、海關查扣、展覽會查扣等；(5)在國家層面技術性貿易保護手段提高。
B. 中興風險：隨著中興通訊在海外營收成長，面臨的訴訟同比例上升，已是NPE全球訴訟排行榜單第14名，且中興通訊的訴訟案件有90%來自NPE。當市場地位上升時，威脅會隨之而來。
C. 全球訴訟概覽：全球NPE的訴訟年年成長，雖有趨緩之趨勢，但是仍穩定遞增。美國的專利訴訟在2013年有67%來自NPE，但在2009年NPE訴訟僅有28%。企業對於實體企業的專利侵權訴訟，尚可提出反訴、交互授權等方式應對，但是對於NPE的訴訟，應對的方法就較少，一般而言，只能積極應訴、反提專利無效、與共同被告結成聯盟等。
D. 新趨勢：2012年之前，大部分的訴訟來自美國，但近年來有分散的趨勢，已擴散到歐洲、新興市場國家以及全球，該趨勢的影響因素可能是知識產權保護環境的變化以及市場區域活躍程度，甚至羅馬尼亞、巴西等以往知識產權訴訟較少的國家，也有NPE發起攻擊，由於各國的制度、司法文化存在差異，在訴訟的處理上也有相當大的不同，有些國家，甚至侵權事證不甚充分的情況下，也會核發禁制令。 
E. 訴訟全球化及中國化：對於實體企業而言，在美國輸掉一場337調查就有可能丟掉大片的美國市場，輸掉一場聯邦法院訴訟有可能導致數千萬美元的損失，而一份許可協議假如需要數千萬美元，會增加多少成本，減損多少利潤，可以想見專利侵權訴訟將足以影響一家企業的存亡。中國大陸近年來市場逐漸擴張，加上逐年強化知識產權的保護，可以預見將有更多的知識產權爭訟選擇以中國大陸為戰場。
F. 經營影響分析：企業遭遇海外知識產權訴訟時，首先要面對的是訴訟費用，該費用可達上百萬美元；案件如果敗訴，敗訴的賠償額可能達到無法承受的金額，品牌聲譽、客戶的信任也可能毀於一旦，影響市場的拓展，所以知識產權風險對企業經營的影響是巨大的。
(3) 企業海外知識產權風險構成：
A. 風險主體-NPE：中興通訊90%的專利訴訟來自於NPE，可見NPE不容忽視；NPE的名稱由以往的Patent Troll，變為NPE，又變成PAE，名稱的變化也可顯示出該行業的變革；NPE的資金來源也是逐漸變化，最早可能是數個律師出資，收購一些專利，後來就有VC的引入，目前資金來源更有基金化、資本化的出現；從組織上來看，NPE以往可能與實體企業有一些連繫，但是多數是與實體企業站在對立面，近期則有實體企業開始轉身成為NPE，甚至主動選購、打包成為屬於自己的SEP資產。
B. 風險客體：客體最主要的還是標準專利，尤其是標準必要專利，這種專利在產品製造過程中除了遵循專利的技術方案外，沒有其他的實現途徑；也有一些宣稱的標準必要專利，在訴訟過程會發現其實與標準並無法對應，或是並非必要而是有其他方案可以實現，或者存在穩定性、實現性有問題的情況，使得標準專利在侵權訴訟中並非是無往不利的，不過標準必要專利在NPE的訴訟中仍是非常重要的武器。
C. 風險模型：目前有些標準組織，例如IEEE提出的權利金計算不是以完整產品的價值，而是依據最小SSU（最小可售單元）來收取費用，是比較領先的想法；標準專利在授權時，採打包許可，其實存在將有效、無效、即將到期、非標準專利混雜的狀況，有需要仔細篩選；有個數據是NPE收取53億美金的許可費，只有30%是最終回流到產業界。
D. 政府態度：近年來各國政府對於NPE的態度從克制容忍轉變為積極規範，2014年在韓國首爾舉行的國際競爭論壇中，各國反壟斷執法機構官員就進行對PAE展開競爭執法的討論，歐洲從競爭法角度嚴格規範標準專利濫訴行為，美國司法行政方面也開始遏止NPE及標準專利的濫訴，韓國則以公平交易法、政府規章及主權基金防止濫訴，中國大陸從完善標準制度、反壟斷法、管轄法院改革多方面著手；都在對標準專利及NPE進行思考及改善。
(4) 企業海外知識產權風險應對：建議以專利聯營的方式，擴大企業對於NPE及標準專利攻擊的抵禦能力，包括政府、行業協會、企業、IP部門都須要共同思考，如何進行相關工作的銜接。

3. 專利布局與訴訟之策略與管理
(1) 台積電概況：台積電是積體電路製造產業，也是全球最大的晶圓代工製造商，市占率超過50%。台積電晶片製造產業是資本密集、技術密集的產業，每年資本支出約80-100億美金，研發投入超過百億人民幣，在這個產業專利布局相當重要，訴訟也是不少。
(2) 專利布局策略目標：台積電在專利布局的目標有4個，(1) 捍衛集團全球營運活動自由；(2)保護研發成果技術領先地位；(3)強化市場競爭優勢；(4)樹立產業智權聲譽。首先考量的是捍衛營運活動自由，因為台積電的業務遍及全世界，包括美國、歐洲、中國大陸、亞洲都在營業活動範圍內，當然不希望在這些地方的營業活動因踩到別人專利而受到影響，即使是涉及他人的專利範圍也要有能力反制。其次是保護研發成果，確保技術領先地位，並且強化競爭優勢，最後是樹立產業智財聲譽，藉由質跟量俱佳的專利來樹立聲譽。
(3) 具體策略執行：
A. 專利版圖佈署戰略：要考量創新保護的類型、地域、市場、未來趨勢走向；並且藉由專利地圖分析去引導研發的走向，事先作好佈署。
B. 戰鬥專利挖掘打造：每年投資相當經費於研發，專利數量的目標是根據研發的投入訂定，例如可能每一百萬美金要有一個專利產出；在質的方面，盡量作技術家族式的申請，提高戰鬥力；也編列預算購買專利，來強化優勢，使擁有的專利組合不僅能保護自己，並且一旦遇到攻擊時可用以反擊。
C. 專利申請擴武建軍：發明產出後，專利申請也非常重要，需要好的管理系統去作管理。
D. 專利版圖閱兵整軍：專利版圖建構完成後，應隨時檢視手中的武器，以便應用、管理及規劃未來研發走向，持續強化智權版圖。
(4) 專利管理全體系：專利管理在策略面上包括佈署策略、申請策略、維護策略、運用策略、侵權對策等；在執行面上則包括評審制度、獎勵制度、宣導教育及人才培訓，全體系的配合。維護的策略是近幾年公司推廣重視的事項， 專利數量多時，維護的費用非常龐大，所以應時常加以檢視，若專利價值較低、沒有必要時可能可以放棄維護，要用有效的成本去維持有價值的專利組合。
(5) 活化專利價值：有夠大的專利組合，在與對手談判時，可用來作專利交互授權，或是反制的武器，或是拿來技術整合，作策略聯盟，或是組合銷售或者授權實施。
(6) 專利訴訟之策略與管理：
A. 訴訟的基本立場：不傾向取得授權。每年投資數以億元計的研發成本，發展自主技術，並積極佈局取得自有專利及營業秘密之保護。建立內部資深的智權團隊，聘請聲譽良好的專業律師，盡全力保護公司技術並對訴訟提出防禦。視情況提起積極適當的反制行動，例如確認訴訟(declaratory judgment action)、侵權訴訟、專利再審(reexams)以及IPRs。拒絕為了避免訴訟而輕易和解。對於訴訟不畏戰，並有長期對抗以取得最終勝訴之決心及準備。拒絕對騷擾性的主張或訴訟妥協，以杜絕類此請求重演。尋求商業及法律層面兼顧的雙贏解決方案。
B. 策略執行實例：包括制敵機先提出確認不侵權或無效判決(Declaratory Judgment)訴訟；積極主動採取專利無效撤銷 Inter Partes Review (IPR)行動；各種聲請 (Motions)訴訟程序：不侵權的簡式判決 (Summary Judgment) -- 域外實施爭點、運用聲請限縮案件審理範圍、聲請法院命對造負擔律師費、聲請制裁 (Motion for sanctions)。
C. 專利訴訟管理：在預算上委辦時先與外部律師討論訴訟費用模式 (按時計酬、固定金額、或兩者混合)，設定成本預算，並對案件進行全程定期檢討更新管控。在費用上根據訴訟策略、行動及費用全程同步管控，確保外部律師依指示範圍提供最有效率的服務。依據案件量、付款時間、合作關係等，協商費用折扣，並妥善處理費率調漲的問題。有關可否請款的項目，例如法律研究、交通時間、影印、電話會議等費用均可協商之。訴訟人員配置方面，應審核外部律師參與團隊成員，確定具備適用的背景及經驗，並對案件有貢獻價值。參與團隊成員如需新增，應經事前同意，因為不當的人員配置經常是導致訴訟成本浮濫的主要因素之一。在合作廠商選擇時，可直接與提供服務的廠商(例如協助處理電子證據開示的廠商)訂立合作契約，以取得較優惠的價格。即使訴訟案的委任律師可能不同，台積電可能選用優先合作廠商來協助處理所有的電子證據開示需求，不僅價格較低廉，也更值得信賴。

4. 騰訊公司及知識產權簡介
(1) 在互聯網行業專利訴訟並不多，為數不多的訴訟通常來自NPE，假如有訴訟，應對的策略是使對方專利無效。
(2) 騰訊成本主要來自於人力、貸款、電力成本，其中人力成本是最大的，目前專利數量，在互聯網企業中僅次於谷歌的專利申請量。
(3) 騰訊作專利工作時，內部開發一個專利工作平台，目前已擴展為知識產權工作平台，功能包括成果提交、查詢檢索、質量評估管理、後續申請管理等。
(4) 管理評估：每件專利會有很多專家進行評估，每位專家獨立用評估表進行評估，在申請階段進行價值評估，決定申請專利的策略，以及作為發放獎金的標準。
(5) 創新圖譜：製作產品與專利的關聯圖譜，使公司內部人員與社會大眾都可以瞭解騰訊公司產品與專利的關聯。
(6) 專利布局規畫：目前在研發時，會先作專利分析，先分析公司現狀，再去分析對手的技術，畫出地圖，來了解哪些領域是空白，哪裡有風險，制定出布局策略。
(7) 高校孵化項目：與近10家高校合作，去蒐集創意，由騰訊提出專利申請或共同申請，再由騰訊將之產業化；另外，與國內一流大學建立合作平台，與學校的院士和博士生以上高層次研發人員合作將創新產業化。
(8) 質量評審：主要的項目包括(1)技術與產品面因素：技術創新性、可替代性及產品重要性；(2)法律面因素：權利穩定性、權利主張難易度及對競爭對手的制約；(3)商業與與戰略面因素：市場需求、國際化需求及戰略發展需求。目前評審項目仍持優化中。

5. 本場次提問與回答
Q1：有些標準組織要求參與制定標準的公司開放標準專利提供免費使用，這些公司的應對措施是什麼?有時一個標準是對應多個標準組織，企業應如何面對這樣的標準?
A1：每個標準組織都有其政策，目前有些標準組織是希望專利能免費許可，有些公司參與這樣的標準組織是希望透過免費許可來讓其技術快速地被採用為標準，藉由標準化的快速傳播，在全球市場賣產品，而不是透過專利收取許可費，每家公司依所處競爭環境會有不同策略，我們公司的經驗可能不一定適合其他公司。
一個標準含有很多標準，目前也還沒有一個方向，可能還有變化，很難說如何面對，只能說要多參與、多蒐集資訊，隨時跟上腳步，對公司發展會有正面幫助。
Q2：請問各位的公司在專利的投入有沒有限制? 
A2：公司到一定規模，專利會有相當金額的支出，我們公司早期也是盡量多申請專利，來面對外界的挑戰，保障我們的產品免於恐懼的自由，能繼續經營下去。
但是專利越來越多，經費上會有壓力，所以我們會檢視一下現有專利對公司是否重要，是不是有可能幫公司創造價值，不重要的話會想辦法賣掉，賣不掉又不值得留就有可能放棄。
A2：企業首先要解決的是生存問題，其預算應該是依照企業的環境及需要。
A2：公司資源不是無限的，所以公司內部必須有專利審核機制，刷掉ㄧ些不值得申請的專利。
A2：專利維護費用是越後面越貴，所以有時策略上會放棄一些舊專利申請新專利。

[bookmark: _Toc438037607]專利布局與訴訟的策略與管理經驗交流（下）
本項主題由中國大陸專利代理人協會秘書長徐媛媛擔任主持人，陸方由北京市中資律師事務所所長林柏楠報告「知識產權訴訟案例討論」，我方由美國奧睿國際律師事務所駐北京代表智慧財產權部合夥律師張亞樵報告「美國發明法案和聯邦最高法院新近判例的影響與臺灣廠商因應的策略」，摘要如下：
1. 知識產權訴訟案例討論：
林所長藉由專利侵權判例提示在中國大陸有關證據保全的重要、如何避免侵害專利、避免雇用人員帶來的風險以及訴訟代理人的作用。
(1) 第1個案例是浙江省高級人民法院2014年裁決的一個專利侵權訴訟案，上訴人是格林生物科技股份有限公司（以下簡稱格林公司），被訴人是杭州友邦香料香精有限公司（以下簡稱友邦公司）。
A. 案例背景說明：
格林公司和復旦大學共同擁有中國專利ZL02150901.8，該專利為方法專利，獨立權利要求1為：一種以過碳酸鈉為試劑製備環氧蒎烷的方法，其特徵是將蒎烯、過碳酸鈉與溶劑混合後，攪拌下逐漸加入乙酸酐，其中加入量摩爾比是蒎烯：過碳酸鈉=1：(1.1-3.0)，過碳酸鈉：乙酸酐=1：(0.5-2.0)，反應溫度：室溫-65oC，反應時間1-24小時。復旦大學委託格林公司全權處理涉案專利的維權事宜。
係爭專利的發明人之一為格林公司的職員楊育青，該職員於2006年離職，在職時及離職前均簽署了保密契約。格林公司於2012年發現友邦公司生產與係爭專利相同之產品，認為該產品是利用該公司擁有之方法專利生產的，且楊育青未經其許可向友邦公司提供係爭專利案的專利方法及技術，故於2013年1月向浙江省杭州市中級人民法院提起訴訟。
同年1月22日，杭州市中級人民法院應格林公司申請前往友邦公司進行證據保全，調取了友邦公司二車間操作記錄和相關反應工藝操作規程，並調取龍腦烯醛樣品。其後鑑定中心出具了「司法鑑定意見書」，認為友邦公司的生產方法部分與專利方法在成分上有差異；格林公司主張該差異是該領域的普通技術人員可輕易思及，應構成技術等同，但杭州市中級人民法院對格林公司之說法不予採信，認為該差異部分既不相同也不等同，故被訴侵權方法不落入涉案專利權的保護範圍，駁回格林公司之請求。
格林公司不服，向浙江省高級人民法院提起上訴。浙江省高級人民法院支持格林公司構成技術等同之主張，撤銷浙江省杭州市中級人民法院之民事判決，並判決友邦公司停止侵權並賠償100萬人民幣、承擔鑑定費及分擔訴訟費。
B. 本案啟示：
a. 證據保全及其威力：證據保全是訴訟法上允許的程序，以往法院不太願意准予證據保全，但現在法院有越來越多准予證據保全之案例，所以企業應注意，有隨時面臨證據保全程序之可能；證據保全對取得侵權證據有幫助，但是有時不應洩露或外流之秘密或物品也有被取走之可能，對於正常企業經營，證據保全可能產生威脅。本案例中，友邦公司在證據保全程序中被取走的資訊及技術，部分可能屬友邦公司的營業秘密，但是因本案的證據保全程序而被洩露了，又輸了官司，受到雙重損失。由於專利訴訟有舉證困難之問題，因此對於法院造成壓力，目前中國大陸法院有為知識產權訴訟取證方面提供方便之傾向，而且專利法修改的方向是為取證提供方便，行政機關也可以調查、取證，專利法修改後，企業界應小心面對。
b. 做好功課，正確避免侵害專利：企業在實施技術之前應先作專利檢索，確認該技術不會與他人專利技術相同或相近，如果相同或相近應採取措施減少專利侵權風險；本次的專利法修改，包括企業有專利侵權之情事，被認定有惡意，會公告在政府誠信訊息平臺，影響到企業信用，對於企業經營、貸款等都會產生不良後果。
c. 規避雇員帶來的風險：本案例判決書中並未敘明認定侵權與該專利發明人跳槽之關係，但是由於係爭專利是方法專利，確認侵權並不容易，格林公司又無充分證據，會進行訴訟並被准予證據保全與發明人跳槽不無關聯，所以要雇用人員的時候，雇員的工作經歷要審慎對待，有可能企業的技術並非雇員跳槽帶來，可是卻帶來侵權風險。
d. 等同侵權判斷：最高人民法院在2001年有一個有關等同侵權判斷的司法解釋，判斷技術特徵是否等同，應當從手段、功能、效果三個方面，以本領域普通技術人員的認識標準進行審查，若技術手段及實現的功能和技術效果完全相同，並且無需通過創造性勞動即可聯想得到，則構成等同侵權。本案例格林公司與友邦公司之技術差異是否符合無需通過創造性勞動即可聯想到，不無可議。
(2) 第2個案例是有關職務發明獎勵的判例。
A. 案例背景說明：
2012年，3M中國有限公司（下稱3M中國公司）前員工張偉鋒因認為付給他的職務發明報酬過低，對3M中國公司及其關聯公司3M創新有限公司（下稱3M創新公司）提起訴訟。
3M公司是全球著名跨國公司，3M中國公司與3M創新公司均為3M公司旗下公司。張偉鋒原為3M中國公司員工，在任職期間，提出了一項技術方案。
根據3M公司與3M中國公司和3M創新公司之間的協議，3M中國公司等集團成員的智慧財產權統一轉讓給3M公司或3M創新公司進行管理，再由3M公司或3M創新公司統一許可給3M中國公司等3M集團成員使用。因此張偉鋒所提出的技術方案是由3M創新公司申請專利，張偉鋒列為該專利的第三發明人。
2010年1月，3M中國公司開始起草發明獎勵的相關政策，當時擔任3M中國公司智慧財產權專員的張偉鋒也參與其中並曾就相關草案提出異議。2010年9月，3M中國公司的「3M中國職務發明獎金計畫」正式實施，而按這一規定張偉鋒僅能獲得極少報酬。張偉鋒不滿該規定，隨後從3M中國公司辭職。
此後3M中國公司支付了張偉鋒發明獎勵500元，並於2011年12月匯給他1.7萬餘元作為2010年的發明補償。張偉鋒對獎勵和補償金額不滿意，在2012年向上海一中院提起訴訟。
3M中國公司則認為該公司並不是涉案專利的專利權人，因此不是職務發明獎勵、報酬的支付義務主體，即使張偉鋒有權獲得職務發明獎勵、報酬，也應優先適用「3M中國職務發明獎金計畫」。3M創新公司則認為，張偉鋒與其不存在雇傭關係，無權向其主張職務發明獎勵、報酬。
上海市第一中級人民法院審理後認為，3M公司的研發工作及相關智慧財產權管理採用「中央集權」模式。職務發明人獲得報酬的範圍，除了從被授予專利權的單位許可其他單位或者個人實施其專利而收取的使用費中提取之外，還應當包括轉讓專利權（包括轉讓專利申請權並已實際獲得授權）後由該受讓人實施或者許可他人實施該專利取得經濟效益後應支付的報酬的情形。因此，上海一中院認為張偉鋒可以向3M中國公司主張職務發明報酬，但不應向3M創新公司主張職務發明報酬。
而在職務發明報酬的計算上，張偉鋒主張3M中國公司沒有合理地就發明報酬辦法與發明人進行過充分的協商，也沒有達成相關協定。退一步講，「3M中國職務發明獎金計畫」中規定自行實施時職務報酬按銷售額的0.01%計算，也與專利法實施細則中規定的不應低於營業利潤2%的規定相距甚遠。
上海一中院認為，「3M中國職務發明獎金計畫」中關於職務發明報酬的計算公式，儘管是以年銷售額而不是以營業利潤作為計算基數，但不管如何，其0.01%的係數與專利法實施細則第78條規定的2%的係數還是相差懸殊。另外，3M中國公司並未提供計算相關報酬所依據的年銷售額等相關資料，也未說明其具體的計算方法。上海一中院酌情確定被告3M中國公司應支付原告張偉鋒涉案職務發明報酬20萬元。
一審判決後，張偉鋒、3M中國公司均不服，分別向上海高院提起上訴。上海高院審理後認為3M中國公司本應享有涉案發明的專利申請權，但基於3M公司的智慧財產權管理模式，該專利申請權實際轉移至3M創新公司。而且該案中，3M中國公司將涉案發明的權利轉移給3M創新公司所獲得的收益、實施涉案發明專利所獲取的利潤、專利權人對外許可所收取的使用費等均難以查明，在雙方關於職務發明報酬計算的主張均難以支援的情況下，上海一中院綜合全案情況，酌情確定3M中國公司向張偉鋒支付20萬元職務發明報酬並無不當。最終上海高院作出駁回上訴、維持原判的終審判決。
B. 本案啟示：
依專利法實施細則第78條規定，應給予發明人不低於2%營業利潤作為報酬。依一般法律概念，有約定從約定，無約定從規定，本案例中雖然有約定，但因約定與規定之金額相距甚遠，故該約定不為法院所支持。

2. 美國發明法案和聯邦最高法院新近判例之影響與臺灣廠商因應之策略
(1) 美國發明法案實施後，對於美國的專利實務帶來很大的改變，其中之一是因為多方複審（Inter Partes Review, IPR）的規定，使專利無效的比率變高，依美國專利商標局網站的統計資料，在無效申請的案件中，有70%以上的專利會無效成立或須修改請求項。
(2) 另一個很重要的影響是保護範圍的解釋，多年以來在美國法院裡，不管是美國國際貿易委員會或是聯邦法院，法官多不具理工背景，但是涉及技術專業的專利，卻是由法官決定專利的保護範圍。但是美國發明法案有一個很硬的規定，就是最寬廣範圍的合理解釋（Broadest Reasonable Interpretation, BRI），在美國專利商標局的無效申請，進行多方複審時，行政專利法官必須用最寬範圍去決定專利權的保護範圍，再來決定與前案相較專利是否有效，因此可以考慮的現有技術範圍就變得很大，對專利權人與社會大眾的權利平衡而言是一大福音。有關最寬廣範圍的合理解釋的見解，因為美國是普通法系，所以案例法時常在變，在最近還特別確認，BRI的見解是否有變更，結果是沒有的。想要改變BRI規定的人與利益團體其實非常多，意圖廢止該原則的未決法案包括STRONG Patents Act (S. 632)、Innovation Act (H.R. 9)、PATENT Act (S. 1137)等，但是聯邦巡迴法院在In Re Cuozzo Speed Technologies (Fed. Cir. 2015)仍然維持該原則，也有很多人想要藉由聯邦最高法院改變該原則，但目前為止仍無成功案例。
(3) 多方複審：美國專利訴訟的費用非常高昂，美國發明法案之後，美國聯邦地方法院的訴訟幾乎都伴隨多方複審，因為多方複審的特點是無陪審團、費用低廉、程序快速，多數只要1年即可有最終決定，與關稅法第337條規定之時間相近，準備上也比較簡便，只要準備好先前技術資料，說明為何被訴專利不符專利要件即可，所以利用率很高。
(4) 授予專利後審查（Post Grant Review, PGR）：美國發明法案還增加了授予專利後審查的程式，其規定與歐洲專利局的異議程序相似，在授予專利權後9個內得提出無效申請，除了可以攻擊新穎性、進步性之外，還可以用公知技術及先用技術這2個理由去攻擊對方專利的有效性。多方複審還有一個特性，多位當事人可以對同一專利進行無效程序，在策略上進行合作，甚至集資進行，而且任一當事人可以隨時就多方複審/授予專利後審查進行和解，退出多方複審程序，運用上非常靈活。美國發明法案對於專利無效程序的改變非常大，無論公司規模大小，均可利用IPR及PGR程序，目前已有許多公司利用，甚至包括蘋果公司、三星公司，使用很多且運用得愈來愈純熟，可以說已改變專利訴訟的遊戲規則。
(5) 利用IPR程序案例
Apex Medical (Apex科技)為臺灣公司，是醫療氣墊床、呼吸治療器等產品的製造商，其產品輸入美國後，被全球睡眠治療大廠ResMed公司控告侵害七項專利權，ResMed向美國國際貿易委員會ITC(the United States International Trade Commission, ITC)提告，請求依美國關稅法第337條調查Apex公司違法進口及販賣有關睡眠呼吸障礙治療系統及元件等侵害ResMed公司專利之產品，且亦以侵害相同專利為由，向美國加州中區聯邦地方法院提告。
Apex公司的應對是先向ITC承諾不進口侵權產品至美國，以獲取ITC同意終止調查。
另一方面，Apex則反提ResMed六項專利無效，並向USPTO提出多方複審（IPR）申請，化被動為主動。
最後Apex與ResMed達成和解協議，Apex的呼吸治療相關產品可在全球銷售。此外，雙方同意撤銷全球所有法律程序，包含ResMed向美國聯邦貿易委員會提起之第337條款調查案、加州中區聯邦地方法院的專利訴訟、德國慕尼黑地方法院的專利訴訟，以及Apex向美國、歐盟、德國、日本、中國大陸專利主管機關提出的ResMed專利無效複審、異議或再審程式，及向德國聯邦專利法院對ResMed專利的無效訴訟等。
依以往美國專利訴訟實務，當專利權利人向美國聯邦法院控告國外廠商侵權並要求ITC調查時，ITC最終多半會維持專利有效，也就是通常對提告廠商較為有利。而這次Apex所採用的IPR程序，是第三方用於挑戰現行專利權有效性的程序，第三方只要能夠向美國專利商標局提出專利無效的證明，美國專利商標局接受的機率不低。
以訴訟時間來說，IPR約一年就可確定專利是否無效，相當快速；以訴訟成本來說，IPR的費用較打ITC的專利權官司、或美國法院程序相對低廉許多。
對於時常為專利地雷所苦的國內科技業者來說，美國發明法案的IPR及PGR這樣較為省時省錢的程序，的確值得投注心力，好好加以研究及運用。
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本項主題由中國大陸國家知識產權局林志敏副局長及本局王美花局長共同擔任主持人，與談人包括宏達國際電子股份有限公司副總經理兼法務長楊銘彰、天津天士力集團有限公司法務總監兼研究院副院長鄭永鋒、聯發科技股份有限公司副總經理兼法務長許維夫、中興通訊股份有限公司智慧財產權資深總監文明、臺灣積體電路製造股份有限公司副總經理兼法務長方淑華、騰訊科技有限公司技術專利總監王活濤，摘要如下：
1. 宏達電楊銘彰副總經理首先表示：雖然專利是屬地主義的權利，但是由於全球化的趨勢，在運用上必須有全球性的策略思考；專利也由傳統的產品製造運用變成一個獨立的資產，在公司治理上，必須好好考量運用策略，企業應有全球布局之策略，政府也應為企業著想。
專利本身的概念是為鼓勵發明，給予專利權人獨占的權利，但是該獨占的權利不是無限的，最近反壟斷的法律不斷發展，專利與反競爭的關係，與反壟斷的關係，也值得政府機關關注。
2. 天津天士力集團有限公司法務總監兼研究院副院長鄭永鋒：智慧財產權的布局及訴訟在不同的行業可能有很大的不同，例如通訊產業，標準的制定是由企業在市場上形成規則，讓大家遵循，而我們的企業是製藥業，包括中藥、化學藥及生物藥，製藥業的標準通常是國家標準，由國家制定供企業遵循；一項藥品的保護可能只要1個專利就夠了，而科技產品可能一個產品涉及到好幾個專利；藥品的研發周期相當長，上市前又須臨床試驗、獲得許可，從申請專利到上市時間相當長，常常上市時專利權期間只剩下幾年，在試驗期間或上市後藥品的成份很容易被解析出來，所以專利保護非常重要。不過對於專利的預算，也是須要管控的因素，申請各國專利非常貴，維持等等的費用也不在少數，申請哪些國家專利，市場人員與研發人員的看法有很大的差異，所以我們公司成立了委員會作評估，得到專利以後，也不是一直維持，而是考量各種因素而採放棄、轉讓或自行運用。我們公司有2個例子，其中一個例子，我們轉讓一些專利權給我們集團的子公司，該子公司因而符合高新技術企業的標準，獲得10%的稅金減免；另1個例子，是我們的1個專利，獲得10年後，突然有一家公司來向我們洽談購買，因為該公司作股票上市前的評估，調查時發現該公司產品侵犯我們的專利，結果那1個專利賣了500萬，販售條件還包括我們公司仍然能使用該專利，而該公司因為有了那1個專利，符合高新技術企業標準，在課稅上獲得減免10%，稅金上的減免超過500萬，也解決了上市的問題，可謂雙贏，由此可見專利布局的重要性。
3. Q：得到專利以後，最重要的是要市場化，目前市場化的比率相對是低，但是具體的數字難以評估；另外不同行業、公司規模不同其實市場化的比率不同，請各位分享經驗。
· 中興通訊股份有限公司智慧財產權資深總監文明：據調查目前的實施轉化率僅有5%，專利的實施轉化率作為指標可能有其價值與意義，但是該指標未必是非常重要的，或者就認定實施轉化率愈高就愈好，轉化率可能有一個客觀原因致使它計算起來比率較低，以通信行業為例，本公司在標準議題組作一些技術提案時，在提案遞交前會儲備一些專利，可是經過討論，能夠被推進標準的議題可能只占一小部分，意味著沒有被推進標準的專利可能不會被計算入實施轉化率，但是不能否認這些專利在作為專利儲備與提案準備的價值性。另外很多專利儲備的出發點是在保護本身的智慧財產權，保障自身使用的技術不會被競爭對手使用，更重要的是實現公司在營運以及技術發展的自由，例如Google有時會以公開技術方式釋出其研發成果，但是我們可能會把它申請專利，因為不能排除該技術在未來產生使用價值的可能，如果我們不申請，有可能該技術會被競爭對手占領，專利其實有時候是圈地或埋地雷，我們寧可多申請，知道地雷在何處，實現我們的商業自由。還有，實施轉化率取決於時間週期，本公司在2008年有一件美國337案件，係爭專利是1989年申請的，也就是說該專利是在生命週期的最後階段才發揮作用，所以實施轉化率若是取橫截面可能會失真。在企業的立場，當然希望能有較高的實施轉化率，在專利申請時，並無法準確預測未來發展，只能作一些概然性的統計，企業發展初期可能會設定5件選1件或3件選1件，但隨著企業發展、專利管理的精細化，在評估技術提案時，根據不同的指標進行評審，例如技術、法律與市場，不過當然市場領域的預見可能是最重要的，以提高實施轉化率。
· 臺灣積體電路製造股份有限公司副總經理兼法務長方淑華：台積電並未就實施轉化率作比較，但是身為製造業，專利的產出主要是由R&D單位產出，R&D單位作研發、解決問題，會花很多時間去找出技術的走向，作過很多嘗試，因而有許多技術或專利產出，但是真正會用的並不是很多，這當然會影響專利轉化比率；但是專利數量也是很重要的指標，專利數量夠多，外界對於公司技術層次會有比較高的評價，也有嚇阻的作用，所以台積電在作專利布局時，質當然是最重要的，但是量也是一個重要考量。有關專利運用，其實也有很多種方式，例如當數量達到一定程度，競爭對手也會有顧忌，要採取任何行動時，要先顧忌是否會踩到我們的地雷，有助於與競爭對手維持恐怖平衡。另外，有人要向台積電要求專利授權時，假如專利組合夠大，也有助於爭取較好的交互授權條件。有訴訟時，也有武器反擊。台積電在15年前與某公司作交互授權談判時，當時台積電專利數量、技術層次不如對方，談判上就比較弱勢，但是以目前的台積電，談授權時就可以處於比較好的地位。不過專利數量大到一定程度，維護的費用當然非常高，如何使經費有效率地運用，適當地放棄一些專利或將其轉賣他人取得收益，都是專利價值的表現。

4. Q.在中國大陸似乎非常關切專利濫用的問題，中國大陸專利法第四次修改也有相關條文，專利的正當行使與濫用如何區分，去年有名的高通公司案，是正當行使或者是不當搭售?在美國也有案例，創投公司去攻擊專利無效，真實目的不是期望專利無效，而是使公司股價下跌，趁機收購該公司股票，也引起爭議，專利制度可以讓人作很多利用的策略，臺灣很多公司也再問，美國正採取一些抑制NPE的作為，是否NPE會流竄到中國大陸，對於專利權濫用及NPE的想法如何?
· 宏達電楊銘彰副總經理：個人認為，NPE發展至今，不能用以往的思維去區分NPE與製造者，傳統上專利是製造業或研發機關產出，用來保護自己及製造運用，而NPE是另類，用專利來打擾別人，擾亂市場，從我們公司的觀點，對於這樣的NPE當然是有反感，但是目前專利已經不是單純用來製造，而是一種獨立的資產類別，必須用評估資產的方式來評估，例如房子，其價位決定於屋況、區位、屋齡等等，公司管理資產可以有多元的方式，處於現今變化萬千的世代，連傳統的製造公司、大型公司都儘力活化專利資產，設置專利管理公司或NPE或將專利賣給NPE，如何面對這種環境，對於大家都是挑戰，對於製造業可能是很遺憾，不過這是避免不了的過程與經驗。
· 天津天士力集團有限公司法務總監兼研究院副院長鄭永鋒：我們製藥業比較少碰到NPE，反而是在作專利布局時，涵蓋範圍比較大，雖然我們主要是防禦性的，也很少告別人，但是別人感到威脅，對我們提專利無效。不過對於NPE，我個人的看法是專利作為一種資產，NPE某種程度是一種投資行為，很難說好壞，據我所知也有NPE收購藥品專利，藥品專利的轉讓價格不低，有時高達千萬，買前還須由研究團隊先研究市場趨勢、技術、壟斷性、權利穩定性等等，要投入大量的成本，承擔風險，既然是有成本、風險的投資行為，假如NPE擁有的是正當的專利，有人落入專利權的範圍，NPE去要求代價、獲得利益是無可非議的；當然假如為了騷擾，超出了專利的範圍，可能就超出了專利的本質，所以還要看目的，不能單純地去評論、指責NPE。
· 聯發科技股份有限公司副總經理兼法務長許維夫：專利是企業的資產，如果用資產的角度去看，就會比較瞭解問題的本質。專利是國家所制定的制度，是為了鼓勵創新，讓社會更進步，是發揮很好效果的制度，當然任何制度都會有人想要利用去獲取最大的利益，沒有制度是盡善盡美的，在利用制度獲取利益的過程中，可能會有讓人不舒服、反感的地方，但是回歸到專利制度的本質，專利既然是一種資產，資產的運用如果是在法律的允許之下，並沒有其他法律所不允許的行為，這樣的運用就不能說是非法或惡意，當然有一些極端例子，拿一些明知是假的、無效的專利，或是有一些惡意的行為，當然是另當別論，但是這是違反其他的法律，這樣的行為當然可以說是惡意。全世界NPE訴訟最多的是美國，受害最深的是美國企業，所以在美國有很多討論，很多法案也試著對NPE作一些約束，有一些壓抑的動作、想要管理的地方，但是絕不會說提訴就是一種惡意的訴訟，只要是有效的專利，而且確實侵犯到專利範圍，提起訴訟是法律允許的事。NPE的發展愈來愈複雜，企業在研發上作了很多投資，產出專利當然希望能從中獲取收益，所以現在很多美國公司也在想辦法活化這項資產，以蘋果公司為例，蘋果公司是被告最多的公司，一年被NPE告了6、70件，但是其收購的子公司也在利用專利收權利金，蘋果公司有很多專利，以後是不是用這些專利來收取權利金也未可知，專利的運用將來會愈來愈複雜，已經不能將商業上運用專利收取權利金的行為就簡單歸納為惡意的行為，這是大家都要面對的問題，不要以惡意視之，在法律許可下這是一種遊戲規則，公司必須想辦法面對這種規則，應付這種挑戰之後成長茁壯。
· 騰訊科技有限公司技術專利總監王活濤：如果把專利看成是一個產品，NPE就是一個經營專利產品的公司，是合理的存在，之前的討論提到專利的實施轉化率低，是因為流通市場不順暢，而NPE的經營有助於流通專利。關於專利的濫用，實際上專利濫用最嚴重是在互聯網領域，尤其在互聯網第三方平台，比如淘寶，淘寶上有人會去申請不用實審的新型或外觀設計專利，然後同時發警告函給上萬個商家，這種濫用就非常嚴重，騰訊的策略是發現有這種濫用的行為，就會去對這種專利提起無效申請。騰訊與阿里有個建議，由政府建立一個信用體系，如果企業有專利濫用的行為，應該把這種企業納入黑名單。
· 楊梧會長：到目前為止，NPE主要的訴訟是在美國，因為美國賠償額高、訴訟費用高昂、市場大，但是據我所知，美國一些著名的NPE都在中國大陸開始收購大量的專利，包括IBR、IPX，遲早在中國大陸會發動訴訟，而且這一天不會太晚。中國大陸其實賠償額不高，這是NPE沒有發動訴訟的原因之一，但是美國現在對NPE有一些限制，例如NPE很難拿到禁制令，但是在中國大陸沒有限制，所以現在有些製造型企業很擔心，包括日、韓企業，建議對於NPE在取得禁制令方面要有所限制。NPE現在也有很多策略，專利活用本身無可指責，我們聽到一些論點，認為這是專利合理運用，甚至認為有人東西被偷了，應該被譴責的是偷東西的人，所以在中國大陸發展如何?我們拭目以待。
5. Q：中國大陸互聯網的服務非常蓬勃，互聯網衍生的IP保護是一個重要的議題，專利法修改方向是朝向加強商業軟體專利保護，對於IP保護，特別是專利保護的想法如何?美國對於軟體專利保護有縮小範圍的傾向，騰訊在美國專利布局的想法如何?會不會擔心在美國的專利會被以IPR程序提起並判定無效?
· 騰訊科技有限公司技術專利總監王活濤：互聯網對專利的利用是比較開放的，最大的作用是共同培育市場，把市場作大；但這並不表示專利是沒有作用，騰訊申請很多專利，布局比較早，個人認為專利除了保護自己、確保相互摧毀，也是一項資產，有時候專利的價值一開始無法顯現，數年後盤點才被發現價值，騰訊曾經有一個專利，是屬於老一代的技術，覺得沒用想要放棄時，有國外大型公司來接洽要用300萬美元購買這項專利，騰訊重新檢視時，發現騰訊的產品「微信」使用了這項專利技術，就把這件專利留下來。專利除了保護自己、確保相互摧毀，作為資產，這是過去互聯網對專利價值的認知，現在新的形勢下，騰訊的策略是聯結一切，要聯結一切不可避免的要從線上走到線下，以及互聯網與諸多硬件產品的聯結，此時專利顯得更加重要，互聯網以前是虛擬經濟，現在又重新走向實體經濟，專利的作用會與專利對傳統或IT製造行業的作用會達到同一水平，在新形勢專利發展中，開放與發展，保護與阻礙，個人正在研究中，或許未來會有新的認知。
6. 來賓提問與回應（臺商研發主管）：個人也常常被老闆詢問專利的價值，對公司的實益績效在何處?我的回應是除了前面主講人提到的作用外，例如目前深圳推出專利五十的Index指數，該指數類似信評，有證券化的效應，假如企業的專利數量多、品質好，對公司的經營、財務發展會有很大的幫助；另外我們公司屬於TP產業，供應鏈的關係相對重要，有質量俱佳的專利，在供應鏈的整合時，可以增加談判的籌碼，增加交換上的利益，所以專利的應用可以不斷開發新的想法。
有關標準，以前技術開發、標準建立都在海外，但是中國大陸市場愈來愈大，競爭能力愈來愈強，技術上的落差也在縮小，所以除了通訊業標準是一個平行水平的整合，其他行業未來可不可以是一個供應鏈的整合，例如汽車製造，包含汽車製造、行控、觸控等許多技術，這些是一個垂直的整合，這些標準未來的建置方式，是我們可以思考的方向。
再者，兩岸共同建置具大中華區特色的產業，在研發技術創新的融合以及標準建立，可以分享經驗及想法；有關兩岸間產業鏈的關係，供應鏈之間的關係相當複雜，營業秘密會是一個重要的關鍵點，這樣的架構下，營業秘密要用何種方式解決，建議作為下一屆的論壇討論議題。
7. 何志敏副局長：關於成果轉化的問題，在中國大陸受到高度關注，企業主當然希望看到效益，目前兩岸都擁有足夠數量的專利，大家都在思考如何運用專利，SIPO作為主管機關，正在大力推進構建若干專利運營平台，有一個體系稱為1加2加20加n，就是在北京構建一個公共、綜合的促進專利運營平台，在珠海、西安建立2個特色平台，珠海平台已經開始營運，在20個地方建立與企業有關的投、融資結合的平台，再加上一系列的NPE，也就是專利運營公司，NPE不能很簡單的說是好或不好，NPE不好的地方是過度壟斷對創新造成傷害，還有惡意的訴訟，不當阻礙、妨害別人，這樣還是要加以規範的。促進智慧財產流通是政府很關注的議題，要請大家幫忙思考的是如何更好地促進流通，但是對於市場仍有規範作用?如果政府建立運營平台，企業是否願意透過此平台進行交易?SIPO還有一個想法是建立類似證券市場的方法，來獲取技術轉化資金，因為對於大企業而言，資金不是問題，但是對於中小企業而言，資金還是有困難，中國大陸曾經在天津建立一個知識產權交易所，但是1個月就無法維持營運了，所以這一個想法的實現還是很困難。
關於濫用的問題，關鍵還是尋求平衡，目前中國大陸與美國及其他國家在知識產權領域存在合作與競爭，目前政府關注的是營造一個更加公平、公正的環境，這樣對企業、對創新都是有益的。
關於互聯網的知識產權議題更熱了，確實許多互聯網在開放的環節獲益，迅速發展壯大，但是互聯網企業發展到一定程度，如果不重視知識產權保護，對自身也會造成傷害。目前政府倡導「大眾創業、萬眾創新」，很多年輕人觀念很激進，不希望有知識產權保護，但是我們相信這些年輕人取得創新成果時，就會希望有知識產權保護，所以現在這方面問題面臨的挑戰很大，據說阿里巴巴1年收到知識產權投訴超過100萬件，如何規範非常難，在中國大陸探索的各種經驗，特別是快速維權機制，有助於對這問題尋求解決方案，請大家共同關注思考。

[bookmark: _Toc438037609]其他交流活動
(1) 參訪廣州知識產權法院：廣州知識產權法院自2014年12月15日成立以來，短短9個月收案已逾1,800件，本次參訪除由該院吳振副院長介紹法院運作狀況外，並與該院多位法官就智慧財產權案件審判經驗交換意見，該院未來發展值得關注。
(2) 於論壇會後與在地臺商進行交流，瞭解當地臺商相關智慧財產權狀況及其需要協助項目，並告知本局協處機制連繫窗口。

[bookmark: _Toc438037610]心得
1、 本次兩岸專利論壇內容十分豐富，尤其是企業智慧財產權布局、訴訟及管理之經驗交流；中國大陸近年來由於經濟快速發展，企業向海外拓展腳步快速，其海外知識產權爭訟經驗快速累積，兩岸企業專家分享其策略與經驗，對與會者極具參考價值。
2、 中國大陸近年來智慧財產權環境發展快速，市場廣大，其智慧財產權爭訟案件快速成長，已成各國專利布局必爭之地，我國與中國大陸經濟關係密切，國內企業應重視在中國大陸之專利布局。
3、 中國大陸企業研發技術已有提升，且挾其經濟規模，積極參與世界各標準組織，逐漸占有相當地位，在建立各產業相關標準上，兩岸應有合作空間。

[bookmark: _Toc438037611]建議
1、 兩岸簽署「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」後，民間團體舉辦之專業交流平臺發揮了相輔相成的功效，故仍有保留並繼續推動之必要。明年兩岸專利論壇預定於臺灣舉行，應持續深化討論議題，以利兩岸專利制度之調和以及專利業務之合作。
2、 兩岸如可實施專利優先權證明文件電子交換，我方人民赴中國大陸或中國大陸人民至我方申請專利主張優先權時，即可毋須檢送紙本文件，本局或SIPO亦可直接取得優先權證明文件電子檔，對於民眾而言，在申請專利程序上較為便利、節省費用，對於兩局而言，則可節省文件電子化費用，本局與SIPO已達成推動之共識，將積極辦理後續軟硬體建置工作，儘早落實。
3、 專利審查高速公路合作計畫係第二申請局利用第一申請局審查結果，可減少重複審查工作（惟並不表示申請案獲第一申請局核准，第二申請局亦當然會核准該專利），有助於專利專責機關清理積案及提升專利審查品質，由於加速了申請案的處理時程，申請人也可以儘早取得專利權，兩方專利局及申請人均享其利，建議洽談推動。
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