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摘要
博默特律師事務所於2015年6月29日至7月4日在德國慕尼黑舉辦一場為期6天之「智慧財產權之獲得、實施及評價」研習課程，課程內容包含專利權之獲得與維持(含申請、爭訟)乃至後段的專利實施、授權，講授通盤的概念性知識。
而本報告主要係針對本次講授課程將所有課程分為智慧財產權申請相關議題、行政爭訟相關議題與實施相關議題三大部份，逐一撰寫課程內容，包含發明、新型、設計專利乃至著作權、行政爭訟案件、職務發明、授權合約、技術移轉、IP鑑價等，除了廣泛的智慧財產權議題理論講授外，更擴及實務操作面的體驗參與半日EPO言詞辯論程序(oral proceedings)，著實獲益良多。
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1、 [bookmark: _Toc431674667]目的與過程
1、 [bookmark: _Toc431674668]目的
本次參與德國博默特律師事務所(BOEHMERT & BOEHMERT)開設的專利研習課程，課程名稱「智慧財產權之獲得、實施及評價」，課程主軸在於令學員通盤了解專利相關之基本策略，由專利權之獲得與維持(含申請、爭訟)乃至後段的專利實施、授權，講授通盤的概念性知識。
2、 [bookmark: _Toc431674669]過程
本次課程於2015年6月29日至7月4日在德國慕尼黑的Vier Jahreszeiten Kempinski飯店舉辦，課程包含38堂智慧財產權相關課程，大致可分為智慧財產權申請相關課程、智慧財產權爭訟相關課程、智慧財產權實施相關課程，其中印象最深刻的還包含博默特律師事務所申請實際參與半日EPO言詞辯論程序(oral proceedings)，除了課程的理論講授更擴及實務操作面的體驗，著實獲益良多。
本次參與課程的人員形形色色，有來自不同國家的專利審查人員、代理人事務所及公司行號專利部門人員，由於身份別的不同導致視野角度的不同，感興趣的課程與關注的重點亦有不同，在課程時間與課外時間的交流也令職等學習由不同的角度看智慧財產權領域的趨勢與變化，透過交流了解業界對專利議題關注的重點，增廣見聞及視野。


2、 [bookmark: _Toc431674670]行程
	日期
	天數
	地點
	行程

	6月27日
至
6月28日
	2
	台北德國(慕尼黑)
	去程

	6月29日
至
7月4日
	6
	慕尼黑
	參加研習

	7月5日
至
7月6日
	2
	德國(慕尼黑)台北
	返程





3、 [bookmark: _Toc431674671]智慧財產權申請相關課程
1、 [bookmark: _Toc431674672]申請專利與否-營業秘密與專利
(1) [bookmark: _Toc431674673]基本決策建議
在本堂課程中，Goddar博士談及技術所有人在評估其「技術」究竟應以營業秘密法或是申請專利作為保護時的抉擇困擾，並針對此議題給出決策建議(principle Choice)。
因選擇以營業秘密或申請專利來保護發明時需要考慮的面向很多，在決策的過程中，首先要考慮的是發明通常都會被以產品的方式實現並且販售，故此時應針對技術或產品本質進行評估，例如該技術是否容易透過產品之還原工程得知技術內容？抑或第三者在看到該產品的時候是否容易開發出相同之技術或產品並申請取得專利保護，較原先的創作者更早成為專利權人？考量後若答案為是，則建議在該情形下，以申請專利取得保護為佳。
再者，若評估後，認為該技術或產品可以選擇營業秘密或是專利來保護，此時考量的因素則是是否發明可能被「絕對保密」（例如有可能因為企業間的合作、和離職員工洩密等因素），均有可能造成以營業秘密方式保護的發明被洩露！營業秘密之受保護要件亦較為嚴苛，要成為受營業秘密法保護的營業秘密必須是「非一般涉及該類資訊之人所知」的技術或經營資訊，且必須「因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值」，始屬受營業秘密法保護的營業秘密，此外所有人採取合理的保密措施，若營業秘密之所有人自己未盡全力維護其秘密性，致該「秘密」處於輕易獲得之狀態，則法律當無須給予保護，若所有人評估後認為以營業秘密保護仍有絕對的風險，則以申請專利取得保護為佳。
而第三個層面，這是要考慮是否有將技術授權給第三方使用的需求，營業秘密授權係屬私權契約，被授權人非經授權人之同意，不得擅自將其被授與之營業秘密再轉授權第三人使用，以資保障營業秘密所有人，並維持營業秘密之秘密性，由於營業秘密並無一定的存續期間，只會因被公開而喪失其秘密性，而專利權之授權則可包含專屬授權、獨家授權、非專屬授權等型式，且該授權經向專利專責機關登記後得以對抗第三人，且因專利本身存有一定的保護期間，故若考慮日後有授權需求時，以申請專利保護創作或產品較佳，將來若有違約、侵權救濟、訴訟救濟等情事，採用專利保護的創作或產品對所有權人的保護較為完善，故申請時至少該技術的核心部分應該要以專利來保護。
(2) [bookmark: _Toc431674674]其他因素
除了上述三種考量外，尚可針對「成本」因素進行衡量，因取得專利保護前的申請程序及日後取得專利權後的維護支出成本不低，亦需耗費較多的時間，故在選擇以營業秘密或專利保護研發成果時，必須思考創新發明的商業價值是否大於專利申請成本，若最後仍決定以專利申請，則應做足功課，畢竟於歐洲申請專利所費不貲，適當的運用由世界知識產權組織(WIPO)國際局管理的國際申請體系(PCT制度)可透過「單一窗口」機制，使申請人得以一種語言在一個受理局提出一件國際專利申請，爾後於特定期間內，在指定的每一個PCT會員國主張有效申請，故可為申請人節省下不少時間與金錢，相當建議申請人採用。
2、 [bookmark: _Toc431674675]歐洲取得專利保護的策略
在本堂課程中，Metten博士談及在歐洲取得專利保護的法律架構(Legal framework)，分別介紹現行歐洲專利(European patent)制度與未來單一專利(Unitary patent)制度，為如何在歐洲取得專利保護建立基本知識。
(1) [bookmark: _Toc431674676]現行歐洲專利制度
現行歐洲專利制度係基於多邊條約(EPC 1973；EPC 2000)而來，至今已有38個成員國和2個延伸國，由於其申請時只須對一個單一窗口歐洲專利局（European Patent Office，簡稱EPO）往來答辯，俟核准專利後，藉此途徑進入EPC締約國與部分簽有延伸協議的非EPC締約國，就能在指定的國家中取得並行使專利權，具有很大的成本和時效之優勢。
(2) [bookmark: _Toc431674677]單一專利制度
未來單一專利(Unitary patent)制度，係由歐洲議會於2012年12月17日通過單一專利法規(Unitary Patent Regulation)與翻譯法規(Translation Regulation)，而歐洲單一專利法院協議(Agreement on the Unified Patent Court)亦於2013年2月19日由24國會員國完成簽署(目前西班牙與義大利尚未參與)，目的是提供更便宜且更有效率的專利系統，未來經核准的歐洲單一專利將可同時於24個會員國中取得專利保護，並且未來單一專利制度將與現行歐洲專利制度並存，由申請人自行決定採用何種制度申請。
未來單一專利制度將與現行歐洲專利制度在進行審查、核准及管理上，大致沒有不同，最大的差異在於核准後單一專利制度由EPO負責管理及徵收官方年費，(專利權人非如現行歐洲專利制度須向會員國的專利局繳交年費)，再由EPO分配年費予會員國，EPO亦負責歐洲單一專利的法律狀態登記，優點是在每一個參與歐洲專利制度會員國內，單一專利會被視為有效專利，所以無需額外辦理生效程序，且發生訴訟爭議時，現行專利制度要到有爭議發生的地方進行專利訴訟，往後歐洲單一專利法院將負責所有歐洲單一專利的訴訟，將使訴訟費用大為降低，未來單一專利制度對於專利權人於歐洲的專利保護有較為統一的作法，不但方便專利權人行使權利，亦方便訴訟兩造進行相關法律程序。 
3、 [bookmark: _Toc431674678]EPO 程序
在本堂課程中，Bittner先生講授EPO辦理的程序，由檢索、審查、授權、生效程序進行相關程序說明，內容亦包含簡要說明EPO用以提升專利審查速度的「PACE」計劃。
(1) [bookmark: _Toc431674679]一般申請程序
	首先，EPO接受申請人進行專利申請，自動對歐洲專利申請案進行檢索，在6~12月間給予申請人檢索後的檢索報告與專利性初步意見(申請人可據以判斷其發明可專利以及是否需要提出自願性修正)，並於申請日或優先權日後18個月的早期公開程序中，EPO會將專利說明書與檢索報告一併公開。
申請人在早期公開日或檢索報告核發日起六個月內提出實體審查、選擇指定國，並視情況選擇是否修正答辯，包括：繳交審查費與國家指定費、請求進行專利要件之實質審查及指定將來歐洲專利權核准後得生效的會員國，EPO進行實體審查後，根據審查提出正式審查報告，包括核准、核駁與其他溝通意見，若審查後沒有發現不予專利之理由，發明即可被核准專利。
專利申請案經EPO審查認為可以核准後，即發予核准預先通知，應於規定期限內繳納證書費(必要時需提供請求項譯文)，EPO始予公告及核發歐洲專利證書，取得歐洲專利證書後再於規定期限內向申請時所指定的會員國踐行生效程序，生效後就能在指定的國家中取得並行使專利權。
(2) [bookmark: _Toc431674680]加速審查措施
「PACE」計畫的措施係用以改善及簡化歐洲專利申請案之進行，對想要使申請案加快處理的申請人而言，PACE可確保儘快取得檢索報告、首次審查通知書，在檢索階段，沒有主張優先權(首次申請案)的歐洲專利申請案，申請人通常在申請日的6個月內可取得檢索報告(無須另外提出加速檢索申請)，而有主張優先權的歐洲專利申請案，若於申請案申請時一併提出書面之加速檢索申請，EPO則會盡早核發檢索報告；而在審查階段，當申請人請求加速審查時，專利局會儘一切努力在審查部門收到申請案或加速審查請求(視何者較晚)的3個月內核發首次審查通知書，並且只要審查部門在規定的期限收到前次通知書的申覆，且該申覆中克服了所有通知所指問題，則EPO將於收到申請人申覆的3個月內發出後續的審查通知書，透過PACE計劃有彈性地考量申請人的特殊需要，使處理時間較以往之平均值顯著縮短，加快申請案的處理程序。
4、 [bookmark: _Toc431674681]EP 請求項的撰寫策略
發明專利權授予申請人專有排他之權利，而發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，請求項的撰寫通常需要滿足兩個對立的需求，一方面申請人期望想要取得最廣範圍的保護，然而卻又必須使請求項所載內容能與先前技術有所區隔並具有新穎性、進步性，故如何在兩者之間達到最佳平衡，有賴請求項撰寫的經驗與檢索先前技術並分析，才能於撰寫前作最完善之準備。
(1) [bookmark: _Toc431674682]一般撰寫規定
EP對請求項撰寫的形式要求(formal requirements)係指：定義欲保護之標的；各請求項應以明確、簡潔之方式記載；且必須為說明書所支持。
請求項得區分為兩種範疇：物的請求項及方法請求項。物的請求項包括產品、裝置、物質、組成物、製法界定物(Product-by-Process)等；方法請求項包括流程、方法、使用方法等。
歐洲專利申請案應就每一發明各別提出申請，故請求項必須符合單一性規定，即每一專利申請案僅能記載單一發明，若記載二個以上發明則其於技術上應相互關聯「屬於一個廣義發明概念」(指請求項中所載之發明應包含一個或多個相同或對應的特別技術特徵，使申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻)。
(2) [bookmark: _Toc431674683]撰寫建議
而對於有單一性問題的申請案，EPO製作Search report時就會考量並通知申請人，申請人必須於兩個月內選擇欲檢索群組或者針對其他不具單一性群組補繳費用，若申請人未回應亦未補繳費用，則EPO僅會檢索於技術上應相互關聯的第一個群組，故在請求項撰寫的策略上，建議盡量將重要的請求項寫在最前面。
另外，EPO對進步性的審查係採取問題-解決方法 (Problem-Solution-
Approach)之原則審核，申請人應該盡可能決定最接近之先前技術 (Closest Prior Art)以建立客觀的技術問題，作為貫穿先前技術之關鍵，明確撰寫發明的技術問題 (Technical Problem)來強烈地表達發明的本質，再明確地闡述發明的技術問題和解決此技術問題的解決方法(Solution)，再進一步表達技術特徵，申請人透過闡明問題解決方法之本質，以及相對於先前技術及競爭對手所展現之優點，讓審查人員得知發明和先前技術所主張之技術差異，作為是否授予專利之參考依據，此外，EPO通常不願意核准範圍太廣的請求項，因此雖然說明書僅要求至少有一個實行其發明的實施方式且沒有規定必須是最佳實施例，惟為支持申請專利範圍，建議撰寫策略上盡可能於說明書提供多個實施例支持請求項。
5、 [bookmark: _Toc431674684]德國新型專利—有利的爭訟武器
本堂課由Lucke博士提供不同的新型專利觀點，雖然德國新型專利相較於發明專利因專利權期間較短(只有10年)、無法保護方法亦無法保護生物科技而有其缺點，惟因其採取登記制度，有約2個月即可獲准註冊、費用較低廉及無絕對新穎性(absolute novelty)適用、較低門檻的進步性要求等優勢，故有助於短期、技術性不高的商品保護。
(1) [bookmark: _Toc431674685]德國新型規定
由於在德國專利法中，發明專利的審查採取絕對新穎性，亦即審查新穎性時所採的先前技術係指所有申請前已為公眾所知悉之技術(包含載於刊物、口頭描述、公開實施或其他方式公開之技術)，惟在德國新型並不適用絕對新穎性，故其先前技術並不包括：公開口頭描述、德國以外的先前使用（public prior use outside Germany），以及舊有而隨後的公開使用。此外，德國新型專利優惠期（grace period）及於新型申請案優先權日/申請日前6個月內該發明人/申請人的使用、公開描述（包括展覽），故在該此情況下的公開行為不會影響德國新型新穎性，故在申請人自己的公開行為而導致無法取得發明專利時，德國新型專利便為申請人保護其技術有利的選擇。
(2) [bookmark: _Toc431674686]衍生制度
另外德國新型專利的衍生（Branching off）制度也是其較特別的地方，由於德國專利制度中並未有限制一案兩請的情況，故專利權人同時擁有完全相同的發明專利權與新型專利權是可被允許的，透過德國提供的衍生制度，可令新型專利可以做為先前發明專利的分支，直至發明在申請實質審查結束，例如被核准（by being granted）或最終核駁（by being finally rejected）而結案（terminated）後 2 個月內，均可申請衍生新型。
由於新型可提供發明無法保護之處，當發明在申請階段或異議過程尚無法執行或根本已無法執行，或其有效性有疑慮時，均可衍生新型以加以保護，新型雖不能較原申請之發明增加新客體標的，但可特定出侵權最有利之申請專利範圍，而提供於侵權時最有利之狀況，故德國新型與發明確能互補利用，於侵權時作為有力之武器。

6、 [bookmark: _Toc431674687]歐洲的設計保護
根據歐盟共同設計專利法(Community Design Regulation, CDR)第3條之規定，設計，是指產品(product)的整體或一部分的外觀，其中包含有由線條、外形、色彩、形狀或材質/產品本身的材料/或是產品的裝飾等所構成的特徵，此外，設計尚可包括二維設計(樣板patterns)與三維設計(模型models)。
(1) [bookmark: _Toc431674688]審查作業
歐洲設計保護在各國申請方面，可依各自本國設計法規(national designs laws)來保護設計，在歐盟的層次，則遵循歐盟共同設計專利法規範，可區分為註冊共同設計專利(Registered Community Design, RCD)與未註冊共同設計專利(Unregistered Community Design，UCD)，其中註冊共同設計專利(RCD)由歐盟市場協調局(EC Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM)來管理，只要到歐盟市場協調局(OHIM)提出申請即可享有歐盟共同設計專利會員國的權利，設計專利提出申請後，歐盟市場協調局(OHIM)自動對其進行形式審查，如未發現有不合形式要件的情形時，即核准該設計專利，約4-8個月作出審查(核准)決定，由於設計專利並不審查是否符合新穎性、獨特性等專利要件，因此核准率很高且審查快速。
註冊共同設計專利(RCD)專利期限較長，自核准公告日起5年 ，期滿可申請延展4次，每次5年，最長25年，無需繳納專利年費，但每5年到期時，需繳納延展費請求延展5年，至滿25年為止；相對的，歐盟共同設計專利法對於未註冊外觀設計(Unregistered Community Design, UCD)亦提供保護，未註冊共同設計專利(UCD)只要公開而為在歐盟境內相關人士可得知時，即取得保護，惟其保護期限僅有3年，且其保護範圍僅能排除他人為商業使用而複製該外觀設計，對於他人獨立設計之相同或近似之外觀設計則不能主張權利。
(2) [bookmark: _Toc431674689]延後公開
在歐盟註冊共同設計專利(RCD)有一些特點與其他國家不同，在一件設計專利申請案中，可包含多個近似的外觀設計，多個設計合併申請時，其申請費用相對較為低廉，此外，註冊共同設計專利(RCD)具有「延後公開」制度，亦即申請人如希望延後公開其設計申請案，得於提出申請案時，一併提出延後公開之要求，延後公開之期間最長可為申請日或優先權日起算30個月，延後公開之期限屆至時(須於申請日或優先權日起算27個月之前要求公開)，申請人必須繳納公告費，要求主管機關公開設計，若期限未至，申請人亦可依據實際需要，隨時繳納公告費要求主管機關公開，故申請人可善用歐盟延後公開制度，以爭取時間完成產品之量產及市場行銷之布局。
(3) [bookmark: _Toc431674690]保護範圍
就設計保護範圍的規定，歐盟共同設計專利法(CDR)第10條第1款規定：歐盟設計所保護的範圍，凡不能使適度認知的使用者產生不同於被保護設計之整體印象的設計，都落入該設計之保護範圍；第2款規定：在評估保護範圍時，系爭設計之設計者在發展該設計之可創作的自由度（或設計空間）應一併納入考量，因此在評估保護範圍時，法院會考量申請時已公開的先前技術，以決定給予的保護範圍。
7、 [bookmark: _Toc431674691]電腦軟體相關發明—EPO觀點
(1) [bookmark: _Toc431674692]基本定義
電腦軟體相關發明指的是涉及使用電腦、電腦網路或其他可程式化裝置(PROGRAMMABLE APPARTUS)的發明，其全部或部份使用電腦程式予以實現，例如利用電腦軟體程式控制執行的除錯電路、洗衣機行程控制等。
(2) [bookmark: _Toc431674693]適格性判斷
根據歐洲專利公約(EPC)第52條第1項規定：「對於在所有技術領域中任何發明，只要是新穎的、具有進步性且可為產業利用，應該授予歐洲專利」，惟EPC第52條第2項作為第1項的補充，指出下列各項特別地不應被認為是第1項所述的發明：(1)發現、科學理論和數學方法；(2)美術創作；(3)進行心智活動、玩遊戲或商業經營的計畫、規則或方法，以及電腦軟體(programs for computer)；(4)資訊揭示；EPC第52條第3項又對第2項進行了限制，即第二項的規定，只有在歐洲專利申請或歐洲專利涉及該項規定所述的主題或活動本身(as such)的限度內，才排除上述主題或活動取得專利。
依照該歐洲專利公約之規定，並非所有與電腦程式相關者皆不予專利，僅有電腦程式本身被排除在可專利標的之外。此外，歐洲專利審查基準亦已清楚指明，被歐洲專利公約第52條第2項所排除的，僅為與該項所列舉之「標的本身」(subject-matter as such)相關之電腦程式申請。從上可知，歐洲專利局對於電腦程式相關發明可否作為適格之專利標的，並非一律採取否定立場，歐洲專利公約第52條第2項所列舉的不外乎是抽象概念之非技術類型，所謂的發明必須是具有技術性(technical character)，而所謂的技術性必須是「相關於技術領域(technical field)」、「涉及技術問題(technical problem)」、「具有技術特徵(technical feature)」。
歐洲專利審查基準關於電腦軟體審查之部分亦提到，當請求項具有技術性便不屬於歐洲專利公約第52條第2、3項不予專利的範圍 。然而，關於何謂「技術性」，以及它更進一步的解釋，在歐洲專利公約及歐洲專利審查基準上，均未給予明確的定義，現行的解釋也是來自於EPO審查基準與法院的判例。而EPO實務上的作法採取兩問題測試法(two-question approach)，第一個問題是確認發明請求標的是否不會被歐洲專利公約第52 條第2項及第3項排除以及是否具有技術性，在此階段以技術性做為最重要的判斷考量，若發明有一個以上的特徵具有技術性時，即通過適格性的檢查；第二個問題在於判斷請求標的整體是否符合歐洲專利公約第56條所稱之進步性，在此階段將確認特徵是否具技術性，對於無技術性的特徵且亦未與具技術性之特徵協同運作後有助於技術性之特徵不予列入考慮。
歐洲對於發明定義的標準，並不給予清晰的正面定義，且對於電腦軟體發明專利的可專利性所採取的專利標的適格性審查門檻較低，透過明確、一致化、易於通過的判斷標準，而將實體審查的重責大任後移至新穎性及進步性要件做判斷，藉以核駁品質不佳的電腦軟體專利及商業方法專利。
8、 [bookmark: _Toc431674694]電腦軟體相關發明—申請人觀點
(1) [bookmark: _Toc431674695]撰寫建議
本節對於申請人欲申請電腦軟體相關發明給予一些建議，由於歐洲電腦軟體相關發明之審查，對於單純電腦程式的發明，如果當其執行或上傳於電腦時，將可產生超出程式和電腦間正常的(normal)物理交互作用時，就具有進一步技術效果，不能排除其可專利性。而若僅是正常物理作用，如電流傳導，則不符合適格標的。進一步技術效果，可以使發明符合適格標的，所謂進一步技術效果不需是新技術效果，亦可是習知的技術效果，只要電腦程式的發明具有技術考量(technical considerations)，不是僅(merely)將電腦演算法執行於程序中，即可符合歐洲專利公約(EPC)第52條第1項規定，例如對工業過程的控制、對電腦內部運作或界面功能的控制，造成系統效率或安全提升、資料傳輸率提升或軟、硬體資源有效管理等，故在申請案撰寫上建議強調特定技術問題(specific technical problem)，並且強調每一技術特徵的技術性(technical character)，實務上有爭議時常是主張組合複數個技術特徵後有技術性，值得注意的是這樣的主張通常是不被認可的。
(2) [bookmark: _Toc431674696]常見錯誤態樣
另外，常見的錯誤撰寫係請求項記載單純資訊內容，例如顯示介面顯示的內容、聲波訊號的資訊內容…，如此的資訊內容特徵界定，在EPO審查進步性的階段即會被排除，在GPTO則會因不具有初步技術性(prima facie technical character)而被核駁，而請求項單純記載商業方法或抽象的內容附加以電腦實施而沒有其他技術手段，亦是不被認可的，技術考量若不能被反映在請求項上，就會排除標的之可專利性。
此外，特殊的用語(term)若未加以定義或非該所屬技術領域中具有通常知識者所熟知，於解釋請求項時將會以最廣範圍解釋，而太廣範圍的請求項通常會被認定為是不明確的，因此對用語要特別謹慎，確認它的意義是否明確且為所屬技術領域中具有通常知識者所熟知之定義，必要時於說明書中明確定義該用語所表達之涵意，並且提供詳盡的解釋或實施例，降低用語可能太抽象而被錯誤解釋的機會，並盡可能於整份專利申請文件中均使用精準的技術領域用語，減少使用自行定義的用語來撰寫。
建議可以數個不同抽象層次的實施例來撰寫發明，由上位至下位分別撰寫實施發明之方式，不要仰賴不明確的資訊揭示，亦不要僅將資訊揭示於圖式中，盡量由程式設計師的角度來撰寫申請案，而非由使用者的角度，強調資料結構更勝於強調資料內容，明確在申請案中指出軟硬體之間的交互作用或互動，特別是產生”超出”程式和電腦間正常的(normal)物理之交互作用，並於說明書中強調發明技術功效(technical effect)，以利於電腦軟體相關發明通過適格性及進步性檢查獲准專利。

9、 [bookmark: _Toc431674697]著作權下的軟體保護
(1) [bookmark: _Toc431674698]著作權相關電腦程式規定
根據德國著作權法 (German Copyright Act, GCA)之規定，德國著作權保護之著作為文學、科學、藝術之創作，而著作權之客體包含語文著作、音樂著作、戲劇、舞蹈著作、美術著作、攝影著作、圖形著作…等，其中電腦程式著作屬於語文著作之一種，著作保護的要件必須要有原創性、必須是人類精神上之創作、必須具有一定之表現形式、必須足以表現出作者的個別性或獨特性。
德國著作權法在第69a條至第69g條訂定電腦程式之特別規定，並無明確給予電腦程式定義，科技發展日新月異，要對該詞訂立一個全面的定義，並不切實可行。另一方面，如採用籠統的詞句撰寫定義，其實際作用也不大，依據德國著作權法第69a條第1項「就本法例而言，電腦程式指任何形式的程式，包括其設計材料」，因此電腦程式保護的範疇涉及在電腦程式發展之所有階段，涵蓋所有類型的程式(如作業系統、支援程式(aid program)、程式(routines)、巨集、應用程式(apps)、所有程式語言撰寫的程式，亦包含設計材料(例如資料流程圖等)。
德國著作權法第69a條第3項規定「電腦程式必須要是作者自身的智慧創作(own intellectual creation)」才予以保護，成為原創性要求的標準，對於電腦程式的原創性要求在過去的判例要求要在平均以上(well above average)，在目前已調整為大部份的電腦程式都符合原創性而可加以保護。
	故電腦程式的程式碼(含原始碼、機器碼、目的碼)都為著作權的保護範圍，將特定的電腦程式整合進硬體(例如晶片)，則該晶片內的電腦程式亦屬著作權的保護範圍，至於使用者圖形介面，在2010年歐盟法院判例指出，使用者圖形介面並不屬於電腦程式指式保護之範圍，因無法藉由重製該使用者圖形介面而重製整個電腦程式。
(2) [bookmark: _Toc431674699]開放原始碼議題
	談到電腦軟體著作權，另一個相關的議題即為開放原始碼(Open Source)，其核心的概念是要開放其設計讓所有使用者自由修改的一項機制，用於軟體開發過程中，這項機制已逐漸演變為泛指在產品、計劃與專案方面，透過開放大眾的參與、討論與修改，進而加速其發展、增加透明度及大眾福祉的方式。
	開放原始碼軟體與一般軟體最大不同之處就在於開發者願意與大眾分享其原始碼，讓其他開發者能夠借此觀摩學習，甚至加以修改，使用者在開始使用 開放原始碼軟體之前，須同意遵守部分使用條款，不但鼓勵使用者對軟體進行修改，部分的使用條款甚至要求修改過後的版本也必須提供大眾無償使用。也就是說，任何程式設計師只要同意以上條款，就能自由地對這些 open source 軟體的原始碼進行修改或升級。
(3) [bookmark: _Toc431674700]授權方式
目前美國自由軟體基金會(Free Software Foundation)的GNU計畫規範的GPL的授權方式是最常見的，根據GPL授權條款的規定，明確地指出授權條款保障的是所有使用者自由複製、散布與修改的權利，其它活動則不在涵蓋範圍之內，條款中亦可能規定付費的項目(開放原始碼軟體授權並非做任何事都是免費的，只有授權本身免費，大部份的開發者已經逐漸由出售軟體的模式轉為釋出免費軟體，並提供需付費的支援服務)。
(4) [bookmark: _Toc431674701]CopyLeft效果
	值得注意的是GPL底下的「Copyleft效果」，使用者可以免授權金地執行、重製與散布這些程式，並且同樣以免授權金的條件，取得其程式原始碼，然而任何基於這些程式原始版本所開發出來的修正版本 (modification) 或衍生版本 (derivative work)，於再散布時、仍然必須採用完全相同的授權方式，透過 Copyleft 這種預告後向後循環拘束的機制，GNU計畫底下以及其他著作權利人以 GPL 授權條款釋出的軟體專案，不僅僅最初原始程式版本是以免授權金、開放原始碼的方式進行散布，就連之後所產生出來的修改版本也一樣，此種外擴性的授權特性，雖然維持了對於軟體自由開放的理念，卻也一定程度剝奪了 GPL 程式碼取用者，對於衍生作品授權方式的選擇自由。

4、 [bookmark: _Toc431674702]智慧財產權行政爭訟相關課程
1、 [bookmark: _Toc431674703]歐洲專利公約下之新穎性與進步性
(1) [bookmark: _Toc431674704]新穎性之簡介
根據EPC Art.54的規範，一發明若未構成既有技術(the state of the art)的一部分時，即視為具有新穎性。根據EPC Art.54所定義的「既有技術」反應了絕對新穎性的原則：既有技術涵蓋申請日或優先權日之前，於全世界藉由文字或口頭描述、使用或其他方式而能為公眾得知者。然而，對新穎性不利的情況，僅存在於針對熟悉該項技術者在一先前技術之單一來源中明確揭露的某些事物。
(2) [bookmark: _Toc429150795][bookmark: _Toc431674705]進步性之簡介
對於進步性(Inventive Step)的審查係依據EPC Art.56 的規範，將申請專利之發明與申請日(或優先權日)前公開既有技術(State of the art)比較，對熟悉該技術領域之通常知識者而言，並非顯而易見(Not obvious)，參照當時通常知識者的知識水準，為公平合理的詮釋。EPO 對於進步性審查實務上採用「問題解決法」(Problem-Solution Approach)之審查基準；因此問題解決法是一種依所欲解決先前技術與發明創作所產生之技術貢獻之系統性、客觀性的判斷準則，藉以判定該申請發明創作者是否應授予專利，此一審查程序亦可供作申請人提出專利申請前作為撰寫專利說明書時整體規劃之參考依據。此次講者建議在運用問題解決法審查專利案件時，採取五個步驟：
1. 決定與申請案有關聯之先前技術(relevant piece of prior art)。
2. 確認申請案申請專利範圍和先前技術不同處。
3. 確認不同處的技術效果。
4. 決定所欲解決之目標技術問題為何？
5. 考量申請專利之發明，由最接近之先前技術與技術問題，判斷該發明對熟悉該項技術領域之通常知識者而言是否顯而易見。
比較吾人熟悉EPO 在運用問題解決法審查專利案件時，所採取的三步驟法：
1. 決定與申請案有關聯之先前技術(relevant piece of prior art)，確認申請案申請專利範圍和先前技術不同處。
2. 從先前技術觀點，決定所欲解決之目標技術問題為何？
3. 考量申請專利之發明，由最接近之先前技術與技術問題，判斷該發明對熟悉該項技術領域之通常知識者而言是否顯而易見。
我們可以發現，講者僅是將三步驟法的1.和2.分別拆開，而審查實質內容是完全相同的。
2、 [bookmark: _Toc429150796][bookmark: _Toc431674706]歐洲專利局專利異議和訴願程序
(1) [bookmark: _Toc429150797][bookmark: _Toc431674707]異議程序簡介
根據EPC Art.99之規定，任何人若對歐洲專利局(EPO)所核准的專利案件有所異議，可在案件核准公告九個月內向EPO提出異議申請，且異議期間不可延長，另外異議的申請是需要繳納規費的，否則便視為未提出異議。異議的提出僅可基於三種因素：
1. 專利案件的主要標的構成歐洲專利公約第52到57條(適格、法定不予專利、新穎性、新穎性優惠期、進步性)其中之一的要件，而不具專利性。
2. 專利的揭露並不明確與足夠顯示個人技術。
3. 專利的主要標的內容超過申請時所提交的文件。
EPO在收到異議通知後會立即告知專利權人並且檢查是否受理。若有不足之處會通知異議提出者，若不足之處需依照EPC第77條第1項之規定修改，需在異議期間內補正。其他之修改則需依照EPO所限定的期間內補正(通常為2個月)。未在所規定之期限內補正，則此異議提出將會被拒絕且不受理。
(2) [bookmark: _Toc429150798][bookmark: _Toc431674708]訴願程序簡介
舉凡申請人不服收件科(Receiving Section)、法律部門(Legal Division)、審查部門(Examining Division)和異議部門(Opposition Division)所做的決定，均得向上訴委員會(the boards of appeal，簡稱”BoA”)提出訴願，而訴願的提出指是暫停其決定的效力，但並不表示其部門所作出的決定無效。訴願人向上訴委員會提出訴願，且需在兩個月內提出上訴文件並繳納費用，訴願理由則在四個月內書面提出，在訴願時需注意前兩項之期限無法延長。
根據EPC Art.99之規定，訴願人在提出訴願時，需註明：
1. 訴願人的名字與住址
2. 指出所不服的核駁書或異議審定書上的理由
3. 明確指出訴願主旨
 每一個訴願的提出都有屬於它的案號，在訴願程序中都會使用其案號。
所有訴願的提出並不會一開始就直接到上訴委員會，而是會先經過一個叫做中間修正(interlocutory revision)的程序，若被訴願之部門認為該訴願可接受並有根據的，則必須在收到訴願理由後三個月內修正其當初所作之決定。若未在三個月內修正，則該訴願會被送到訴願委員會。但若有第三人對訴願人提出異議，且異議程序進行中，則將不會進行中間修正的程序。

3、 [bookmark: _Toc429150799][bookmark: _Toc431674709]EPO言詞辯論程序
(1) [bookmark: _Toc429150800][bookmark: _Toc431674710]言詞辯論之緣由
至於BoA審理異議或訴願案件時，所應遵守之幾項主要原則與初審決定並無不同，亦即必須給予當事人公平聽證(fair hearing)、審視其本身申請文件(examination of its own motion)、進行言詞辯論( oral proceedings )、要求採納證據(taking of evidence)和提供文件(filing of document)的機會。訴願程序原則上仍是以書面為之，但如經當事人要求或是審查人員認為有必要，亦得行言詞辯論，而通常異議或訴願訴程序最終就是止於言詞辯論。異議或訴願有理由時，可以代行原處分部門的職權自為決定，也可以當場修正申請專利範圍，或將全案退回原處分部門重為處理，原處分部門應受其拘束。
(2) [bookmark: _Toc429150801][bookmark: _Toc431674711]異議程序之言詞辯論觀摩
本次安排學員們見習言詞辯論的異議或訴願案件共計有六個可以挑選，我們挑選的是一件異議案的言詞辯論，兩造當事人分別選擇以英語及德語進行言詞辯論。整個審理過程予人第一印象便是審理態度非常審慎，記得吾等學員進入言詞辯論庭時，三位委員(chairman, first man and second man)及兩造當事人均已就座，庭內鴉雀無聲，準九點主席便宣布開始進行言詞辯論程序，其莊嚴的氣氛絲毫不輸給法院。
因為兩造當事人分別選擇以英語及德語言詞辯論，所以主席首先告知兩造現場有安排口譯並備有耳機給兩造當事人，可惜旁聽席並沒有相關的設備，但是仍深感震撼，令人印象最深刻的就是審查委員本身除了是系爭案技術類別的專家也是語言專家，因此能與當事人就技術面直接以英文或德文作深入的討論，讓真理愈辯愈明，且每一個爭點討論完畢後，會休庭10~20分鐘讓三位委員就該爭點討論，等到有結論後，在進入下一個爭點。雖然職等均不具備醫工專長，英語能力有限，德語更是完全不懂，但除了專有名詞及技術內容之討論外，主席用語都相當淺顯，故即使一般民眾亦不難瞭解整個辯論程序的發展。為了讓言詞辯論進行順暢，審查委員也事先就案情之相關文件充分閱讀，由於對案情非常瞭解，數度對當事人文書部分提出的質疑都令當事人律師難以招架，讓人更佩服EPO專業人才的分工細膩。
4、 [bookmark: _Toc429150802][bookmark: _Toc431674712]公平交易法與IP決定
(1) [bookmark: _Toc429150803][bookmark: _Toc431674713]EU之case law
 歐洲聯盟運作條約（Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU）第102條有詳細的反市場壟斷規定，智慧財產權是獨占的權力，雖然一智慧財產權(例如專利權)不能決定一個市場，然而在些許情況下，一智慧財產權因其獨占性，可以建立他自己的市場，故壟斷與獨占的分野為何，就有許多法院的決定。
首先，在具備支配地位的事業本身限制生產的部分，係指具備支配地位的事業為了增加產品價格或增加其他產品的銷售，而減少或完全停止原本產品的輸出。例如，1988年的 volvo案， volvo 公司以不再製造為由，拒絕車體上的零件產品之供給，但歐洲法院在判決書中進一步提出所謂潛在的濫用行為，意即，當具備支配地位的事業超越單純的拒絕授權，而影嚮會員國間的貿易時，即構成濫用：一恣意的拒絕供給零件給獨立的維修商；二、將修理汽車零件的價格定在不公平的價位上；三、即使該型號的很多汽車還在市場上流通，仍決定不再生產關於該特定型號汽車的零件。因此被歐洲法院在判決書中宣告為屬於濫用支配地位之行為。
1995年的 Magill 案是一個關於拒絕授予著作權資訊的案例。本案中， ITP 公司、 BBC 公司與 RTE 公司，均有發行屬於自己公司並附有劇情介紹的電視指南，而此一指南也是這些電視公司的副產品。然而，英國或愛爾蘭地區尚未有聯合性的電視節目指南，以致還不能夠滿足消費者的需求。因此，當這三家公司拒絕提供每週節目表的授權給 Magill 公司時，即遭到 Masill 公司的控告，主張其構成支配地位的濫用。對於 Magill 公司的指控，被告的三家公司主張，其電視指南受到著作權的保護，因此，得以拒絕該資訊之取得。
1998年的 Bronner 案中，歐洲法院在判決書中對於一九九五年的 Magill 案中符合強制授權的例外情況，加以強調：所拒絕的資訊對於產品不可欠缺；所拒絕的資訊對於潛在的消費者需求是顯而易見的；拒絕不具有客觀上正當理由；拒絕將造成第二級產品市場中的競爭全部消滅 。一九九八年的 Bronner 案中，歐洲法院在判決書中對於不可欠缺性有加以闡述。學者 Kling 認為，依照（法院）判決（之見解），「不可欠缺性」之檢驗，「首先」須調查，是否還有可供作替代解決方案的產品或服務，而即便其對於（授權）申請人較不划算仍屬之，以及「其次」，是存在著科技上、法律上或經濟上的阻礙，其足以使任何有意在市場上活動的事業，（或與其他事業合作下）其發展替代產品或服務成為不可能或至少造成了無法加以期待的困難。在肯認經濟上之阻礙上，依照（法院）判決（之見解），其至少須展現出，假如在與控有既存產品或服務之事業的相當的範圍內，來製造產品或提供服務時，發展該產品或服務無利可圖 。
2004年的 IMS Health中， IMS Health 公司與 NDC 公司皆在藥品及健康產品市場內競爭，IMS Health 公司就德國藥品區域銷售資訊發展出 1 860 磚形結構資料庫，以提供製藥公司德國藥品區域銷售資訊。而該資料庫之每一塊狀與設定的地理區域相應，每一塊狀內的資訊係由許多標準作成。後來， NDC 公司亦使用 1860 磚行結構資料庫，但法蘭克福地方法院基於IMS Health 公司之聲請，以假處分禁止 NDC 公司使用 1860 磚形結構資料庫，得到法蘭克福邦法院之支持。惟法蘭克福邦法院認為本案涉及現行歐盟運作條約第102條之爭議，遂於2001年10月，向歐洲法院聲請先決裁定。歐洲法院明確表示事業如享有智慧財產權之權利，且對於產品或服務之進入加以拒絕，而此等產品或服務對於特定行為係屬不可或缺者，如同時兼備下列三個要件時，該行為構成濫用：該拒絕須阻礙新產品的出現，而消費者對於此等產品存在著潛在的需求；該拒絕無法被加以正當化；專利之拒絕必須足以使衍生市場上的任何競爭均被排除。
2007年Microsoft案緣起於1998年9月時，美國籍的昇陽電腦公司向Microsoft 要求提供工作伺服器作業系統相關必要資訊，使昇陽公司的產品能和Microsoft個人電腦作業系統相容運作。但Microsoft 於1998年10月拒絕，同年12月昇陽公司向歐盟執委會控訴Microsoft拒絕授權之行為，違反現行歐盟運作條約第102條。執委會在決定書中認為，Microsoft在兩個市場中同時具有市場支配地位，其一是個人電腦作業系統，另一則是工作群組伺服器作業系統，並且具有很強的市場進入障礙，故違反現行歐盟運作條約第102條。
(2) [bookmark: _Toc429150804][bookmark: _Toc431674714]德國之case law
專利權人在德國進行專利訴訟時，除了法院較偏向專利權人，使得專利權人勝訴率較高之外，對於專利權人至少具有以下幾項優點：1、專利權人可以快速取得禁制令；2、專利侵害本案開庭審理時間於起訴後6個月內進行； 3、被告主張專利無效的抗辯之程序不能於審理專利侵權地方法院提出，被告須另起訴抗辯專利無效訴訟。但在2009年，德國聯邦最高法院針對一項有關於標準必要專利（SEPs）的禁制令核發的問題，做出指標性決定，此一決定稱之為橘皮書標準決定(Orange-Book-Standard decision)，這項決定提供涉及標準必要專利侵權之被告一項獨特的抗辯。當爭訟的專利被認定為產業標準的基礎專利，德國法院提供標準必要專利權涉訟被告一項特殊抗辯。這項特殊抗辯，使專利權利人提出禁制令申請時，被告得以原告違反托拉斯法(公平交易法)的抗辯，以主張原告應以 FRAND (fair、reasonable及non-discriminatory，下稱合理授權條件) 授權被告，而要求法院駁回禁制令聲請。2009年德國聯邦最高法院的橘皮書標準的決定，更進一步使合理專利授權條件抗辯，適用於禁制令聲請的程序；也就是當標準必要專利權人聲請禁制令時，被告仍可提出請求合理授權的抗辯。
[bookmark: _Toc429150805]雖然德國法院要求SEPs專利以Orange-Book-Standard抗辯，適用於禁制令聲請的程序，然而2013年12月17日德國曼海姆地方法院判決ZTE侵犯Vringo專利成立。中興通訊配售給電信商E-Plus的部分軟體無線電(SDR)基地台，違反Vringo的EP 1186119歐洲專利，下令中興通訊停止向德國客戶販售、配銷侵權基地台；同時要求中興通訊應賠償侵權行為，需把自2006年6月起的侵權產品銷售資料交給Vringo，以決定罰金金額。同時，法院同意Vringo要求中興通訊中止銷售侵權產品。也就是說，如果SEPs專利持有者以FRAND原則提供一份授權合約給被告，但是被授權者未善盡協商責任，仍然可能發出禁售令。
5、 [bookmark: _Toc431674715]美國近期之case law簡介
(1) [bookmark: _Toc429150806][bookmark: _Toc431674716]KIMBLE V. MARVEL案
被授權人於專利權期限屆滿即可停止支付權利金予Kimble(US5072856號專利權人)，Marvel曾與 Kimble會面商談有關Marvel旗下的漫畫人物蜘蛛人商品商機，惟 Marvel 在會面後於沒有提供 Kimble 任何酬勞的情況下，開始販售雷同商品的玩具，故 Kimble 於 1997 年對 Marvel 提出專利侵權訴訟。後兩造以授權方式和解，然該協議並未記載支付權利金截止日。就在專利權期限即將屆滿時， Marvel 依最高法院於1964年 Brulotte案的判決，認為判決確立於專利權期限屆滿後約定仍需支付權利金的授權協議於本質上為非法的，故 Marvel 向地院提起確認之訴，以便可停止支付權利金予 Kimble ，並獲判勝訴。又此案經 Kimble 上訴至 CAFC 後，CAFC 亦作維持地院的判決， Kimble 因此向最高法院聲請調卷令（ Certiorari ) ，並要求最高法院推翻Brulotte案的判決。最高法院審理後拒絕其請求。
(2) [bookmark: _Toc429150807][bookmark: _Toc431674717]TEVA V. SANDOZ　案
本案爭點在於系爭專利請求項中的技術術語「分子量（molecular weight）」是否符合專利明確性要求。Sandoz在一審聯邦地方法院審理階段主張其權利要求不明確，應給予專利無效。地方法院對此爭點採信Teva的專家證人的見解，認定該技術領域中具有通常知識者可理解該分子量是由何方式計算而得，因此系爭專利明確，維持有效。Sandoz因此上訴至CAFC。
CAFC認定系爭專利請求項解釋為法律問題，其上訴審理原則為重新審查，亦即為CAFC依據地方法院的審理紀錄，在不參酌地方法院原審見解的情況下，重新判斷系爭專利請求項應如何被解釋，而CAFC重新審查後認定「分子量」的用語具有歧義，且無法從專利說明書或專利申請歷程中明確指出從何種方式計算而得，最後CAFC判決專利無效。因此Teva向最高法院提起上訴最高法院。
最高法院認為，雖然自從1996年美國最高法院的判例Markman案之後，認定專利請求項解釋屬於法律問題，CAFC具有最終解釋權，然而有時在專利請求項解釋上必須進行輔助事實認定，而根據美國聯邦民事訴訟規則第52條第a項第6款規定，事實認定不應被廢棄，上訴法院應尊重下級地方法院的事實認定，唯有發現明顯錯誤時，才予以推翻。
最後，最高法院的大法官以7比2的決議撤銷了CAFC的判決並發回重審，本案推翻了過去一般認知，並確定了上訴法院日後判案的標準，地方法院在解釋專利請求項時，若只參考內部證據（包括專利請求項之文字、專利說明書與專利申請歷程），則其認定結果屬於法律問題，上訴法院可自為重新審查；然而，有時地方法院為了瞭解科學背景知識或確定相關術語的含義，需要引入外部證據來進行輔助性事實認定，地方法院藉由前述事實認定所做出的專利請求項解釋結果屬於法律問題，上訴法院可自為重新審查，但若上訴法院要推翻地方法院的輔助事實認定，必須證明存在明顯錯誤。
(3) [bookmark: _Toc429150808][bookmark: _Toc431674718]COMMIL V. CISCO　案
美國最高法院(Supreme Court)於2015年5月26日在Commil USA, LLC （下稱Commil）v. Cisco Systems, Inc. （下稱Cisco）案作出判決，指出「出於善意以為專利無效（good-faith belief of invalidity）」不能作為誘導侵權之抗辯，以及僅證明被告知道有專利的存在尚不足以構成誘導侵權，必須進一步證明被告知悉其行為構成侵權。
原告Commil擁有一種有關短距無線網路專利，其於2007年在德州東區地方法院控告被告Cisco製造及使用的網路連結設備對其專利造成直接侵權，以及販賣該設備予他人使用誘導他人侵害其專利。德州東區地方法院經二次審理後，被告Cisco被判直接侵權及誘導侵權均成立，其中，對於誘導侵權部份，被告Cisco於訴訟中曾提出「出於善意以為專利無效」之抗辯，企圖藉此主張不構成誘導侵權，惟此抗辯不被德州東區地方法院接受。被告Cisco提出上訴，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）做出部份維持與部份撤銷之判決，其中CAFC認為德州東區地方法院不接受被告Cisco提出的「出於善意以為專利無效」之抗辯是錯誤的，以及出於善意以為專利無效之證據係得用以否定誘導侵權的意圖要件。兩造均向CAFC請求全院聯席的重新審理，但均不被CAFC受理，隨後最高法院核發移審令，同意受理本案之重審。
最高法院經審理後駁回CAFC的論點，指出「出於善意以為專利無效」並不能作為誘導侵權之抗辯，主要理由如下：
(1) 專利法第271（b）條係規範被告積極地（actively）誘導專利侵權，意指想要造成所欲結果之意圖要件，其係關乎於「侵權」，而非「有效性」。「侵權」及「有效性」本屬專利法中兩種不同的議題。因此，被告對於有效性的認知不能用來否定專利法第271（b）條對於侵權的明知要件。
(2) 如容許「出於善意以為專利無效」作為誘導侵權之抗辯，將破壞專利法推定專利有效的法定推斷。此法定推斷可免除原告證明自己專利有效的責任，但如「出於善意以為專利無效」可作為誘導侵權之抗辯，則該法定推斷將大幅削弱其效力，以致於被告可抗辯其合理相信專利無效便可勝訴，藉此規避國會選擇制定的高度門檻。被告理應依循此國會制定的標準提出證據反駁專利有效之推定。
 (3) 被告可主張專利無效，以免除侵權責任。也就是說，無效乃是針對侵權責任所為之抗辯，並非針對侵權之抗辯。
 (4) 在現有制度下，被告可採用其他管道主張專利無效，例如，提出專利無效之確認之訴、多方複審程序、單方複審程序以及提出無效抗辯等。如果抗辯成功，被告自可免除侵權責任。反之，如容許被告提出善意抗辯，將產生許多負面影響，包括導致訴訟繁複，因如此一來，幾乎每個被告都將提出善意抗辯，而判斷專利是否有效遠比判斷專利是否受到侵害更難，亦對陪審團衍生難度較高之課題。再者，以法理的通則而言，「我以為合法」不能作為抗辯，正如同本案「以為專利無效」並不能用以否定專利法第271（b）條對於侵權的明知要件。 
(4) [bookmark: _Toc429150809][bookmark: _Toc431674719]AKAMAI V. LIMELIGHT　案
2014 年 6 月 2 日，美國最高法院（Supreme Court）做出 Limelight Networks, Inc. (下稱 Limelight)v. Akamai Technologies, Inc. (下稱 Akamai)案判決，廢棄CAFC在其於 2012 年就本案所做出的判決，將本案發回更審。
本案受到矚目的原因是，其涉及近年來引發相當議論之方法發明專利共同侵權責任應如何認定的問題 ： 即若一項方法發明專利、其請求項所描述的所有步驟並非由同一行為人所實施時、此時侵權責任應如何認定的問題。 
在本案之一審判決被上訴至 CAFC 時，當時的 CAFC 合議庭援引 Muniauction 案判決見解，而認定 Limelight 所提供服務就 '703 專利並不構成侵權。之後 CAFC 決定就本案進行聯席審理，希望藉此釐清並確立方法發明專利共同侵權責任應如何被認定。
美國最高法院認為， CAFC 在原審判決中判斷 Limelight 可能成立誘使侵權責任，其論理是建立在認定，由 Limelight 及其服務使用者所實施的方法發明各步驟 ，若是由同一行為人來實施時，其便會構成對 '703 專利權利之直接侵害，但是這樣的論理基礎並無法成立。其原因在於，最高法院在過往判例中已認定，即使在與個案事實不同的情境狀況中相同行為會成立直接侵權，但如此並無法做為輔助侵權責任成立的前提基礎，所以同樣地，在本案中，認定若在所有方法步驟是由單一行為人實施時直接侵權行為便會成立，並無法做為認定誘使侵權責任成立之前提基礎。 
6、 [bookmark: _Toc429150810][bookmark: _Toc431674720]AIA中的IPR和PGR程序
(1) [bookmark: _Toc429150811][bookmark: _Toc431674721]PRG和IPR之簡介
美國發明法新增了核准後複審(Post-Grant Review，PGR)及多方複審(Inter Partes Review，IPR) 程序。PGR及IPR程序於2012年9月16日起生效，原本之多方再審查程序於同日廢止，而原本的單方再審查程序則仍持續適用。基本上，PGR及IPR程序具有某種程度上的相似性，其適用上的差別基本上在於可提起之時間。PGR程序係於在專利核准(grant)或重新公告(re-issue)之後9個月內提起，而IPR程序係於無法提出PGR程序後(例如，專利核准9個月後)所提起。
審理PGR及IPR程序的工作將由行政法官(administrative judges)所組成之專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board，PTAB)來負責。基本上，在PGR及IPR程序中導入證據發現程序應有利於協助當事人發現真相，從而提供當事人於訴訟外之爭端解決的另一可能機制。
首先，PGR程序允許除了專利權人之外的任何人，在專利核准(或重新公告)後之9個月內挑戰現有專利權之有效性。相對地，IPR程序允許除了專利權人之外的任何人，在專利核准(或重新公告)之9個月後(或PGR程序終結後)挑戰現有專利權之有效性。須注意的是，若IPR程序之提起人為相關專利訴訟之被控侵權人，該IPR程序必須於該專利侵權訴訟之起訴狀合法送達1年之內提起此IPR程序。此制度之設計在於避免專利訴訟之被控侵權人利用IPR程序拖延相關訴訟程序。此外，PGR及IPR程序之訴願人必須揭露真正之利害關係人。
在訴願申請人提起之PGR或IPR程序後，PTAB會給予專利權人針對訴願申請人之論點表達意見之機會。一般而言，專利權人會有3個月的時間準備遞交初步回應予PTAB參考。PTAB會在收到專利權人之初步回應後的3個月內，作出是否立案的判斷。
待PGR或IPR程序立案後，證據發現程序則依照前述時程命令開始進行。在PGR或IPR之證據發現程序中，訴願提起人及專利權人均可呈送相關證據及參加聽證會。在PGR或IPR程序進行中，專利權人有機會透過提出動議的方式修正其專利之申請專利範圍。一般而言，專利權人可刪除特定申請專利範圍並提供合理數目的替代申請專利範圍。而訴願申請人可以對該專利範圍修正提出意見或反對。通常雙方當事人皆有3個月的時間準備相關書狀，然實際情況仍以PTAB所發布之時程命令為主。在PGR或IPR程序進行中，雙方當事人均可要求舉行聽證會以進行言詞辯論。PTAB之書面決定對於後續相關程序具有禁反言之效力，且若對於該書面決定結果不服，訴願提起人及專利權人均可上訴至聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC)。
(2) [bookmark: _Toc429150812][bookmark: _Toc431674722]PRG和IPR之比較


關於PGR或IPR程序之詳細比較，如下表：
	美國發明法新增之程序 
	核准後複審(PGR)
	多方複審(IPR)

	訴願提起人
	除專利權人外之任何人均可提出。需揭露是否為真正利害關係人。
	除專利權人外之任何人均可提出。需揭露是否為真正利害關係人。

	目前是否仍適用
	於2012年9月16日起生效。
	於2012年9月16日起生效。

	適用專利
	AIA後核准之專利。
	任何有效專利，但不包含可提起PGR程序之專利。

	提起時機
	於專利核准(或重新公告)後9個月內提起。
若已經有進行中之相關專利有效性訴訟(不包含被控專利侵權人所提起之專利有效性反訴)，則恐無法提起此程序。
	需於相關之專利侵權訴訟之起訴狀送達一年之內提起此程序。
若已經有進行中之相關專利有效性訴訟(不包含被控專利侵權人所提起之專利有效性反訴)，則恐無法提起此程序。

	判斷立案標準
	“有可能至少一個申請專利範圍無效”(標準較高)。
或者，訴願人可提起“對於其他專利或專利申請案而言係重要之新的法律問題”。
	訴願提起人具有合理之可能性成功地挑戰至少一個申請專利範圍之專利性 (標準較低)。

	決定是否立案
	於專利權人提供初步回應(preliminary response)後3個月內決定是否立案(此決定不可上訴)。
	於專利權人提供初步回應後3個月內決定是否立案(此決定不可上訴)。

	案件審查單位
	由行政法官組成之專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board，PTAB) 。
	行政法官組成之PTAB。

	訴願提起人之參與程度
	可呈送相關證據及參加聽證會。
證據發現程序限於“直接關於當事人提出之事實(directly related to factual assertions advanced by either party)”。
所提出證據必須與專利有效性有關(如新穎性,進步性, written description, enablement, 及indefiniteness)。
	可呈送相關證據及參加聽證會。
證據發現程序限於對於曾提交宣示書之證人之筆錄證言(deposition)以及 “其他為了發現正義所必須之證據(what is otherwise necessary in the interest of justice)”。
所提出證據必須與新穎性及進步性有關，且僅限於印刷之公開刊物或專利。

	舉證責任標準
	優勢證據
	優勢證據

	可否上訴
	訴願提起人及專利權人均可上訴至 聯邦巡迴上訴法院(CAFC)。
	訴願提起人及專利權人均可上訴至聯邦巡迴上訴法院。

	大約審理期間
	立案後1年內作出終局判斷(可展延6個月)。
	立案後1年內作出終局判斷(可展延6個月)。

	禁反言的效果
	訴願提起人及其關係人在相關之專利及商標局程序、地方法院民事訴訟、ITC訴訟中，無法根據於書面決定中審查過之理由(或可提出而未提出之理由)再度挑戰專利有效性。
	訴願提起人及其關係人在相關之專利及商標局程序、地方法院訴訟、ITC訴訟中，無法根據於書面決定中審查過之理由(或可提出而未提出之理由)再度挑戰專利有效性。

	相對費用
	較高(因證據發現程序)。
以上費用係基於比較整體程序所可能產生之費用。若單就申請規費而言，USPTO現行規費為 USD12,000 (申請專利範圍在20個以內，申請人非小個體或微個體)。
	較高(因證據發現程序)。
以上費用係基於比較整體程序所可能產生之費用。若單就申請規費而言，USPTO現行申請規費為 USD 9,000，申請專利範圍在20個以內，申請人非小個體或微個體)




7、 [bookmark: _Toc429150813][bookmark: _Toc431674723]德國專利訴訟制度
(1) [bookmark: _Toc429150814][bookmark: _Toc431674724]侵權訴訟
依據德國專利法第143條，不論爭議價值的大小，地區法院民事法庭對所有專利糾紛享有排他性的管轄權，侵權訴訟可以向被告營業地或專利侵權地的地區法院專利審判庭提起，但大部分的德國侵權案件由曼海姆和杜塞爾多夫地區法院這兩家法院審理。侵權訴訟的審理程序如下：
1、提交訴狀：原告通過提起訴訟啟動法院審理程式。起訴須包括所有相關事實和與證據(產品樣品、檢測報告等)證實的侵權情況有關的主要法律理由。原告須預付訴訟費。然後，法院會向被告送達訴狀。
2、交換理由概要和口頭審理：根據相關年份案件數量，法院通常在提起訴訟後的五至九個月內安排實質的口頭審理，口頭審理中不設陪審團，而是三名法官，他們具有法律背景而沒有技術背景，但經常處理技術問題。在口頭審理中，法院通常會提示其傾向於作出決定的方向。如果法院認為其已經瞭解了所有事實，會結束口頭審理並作出決定(通常在口頭審理結束後的四至八周)。如果法院認為有必要就獨立的技術問題取得專家意見，會做出決定，聽取專家意見。
3、決定：一審判決在八至十二個月內做出。然而，對於無效程序或異議程序過程中中止的侵權審理程序，侵權法院做出的決定會大大延遲，因為訴訟當事人須等待無效程序或異議程序的結果，所述程序可能需要二年或更長的時間。
4、上訴：在法院一審判決作出後的一個月內，可以針對侵權法院的一審決定向高級地區法院上訴。上訴程序通常的平均期間為一到兩年。
侵權案件中的訴訟請求通常有：申請訴前禁令、支付損害賠償金這兩種，以下分述之：


1、專利權人可以快速取得禁制令 
德國的專利制度對專利權人是相當友善且保護周到的，專利權人取得禁制令是相對於歐洲其他國家(例如英國)較為容易且快速地，專利權人在德國申請禁制令，在事證明確且情況急迫之下，例如：禁止侵權產品進口的命令，德國地方法院有可能在24小時發出暫時禁制令。這項措施對於專利權人是非常有利的，這也使得大部分的專利權人，願意選擇於德國進行專利訴訟以解決專利問題，因為可以在很短時間排除侵權產品進入市場，而不用耗費時間等待本案訴訟完成後，才阻斷侵權產品，使得專利權人的市場利潤不受侵蝕，而且甚至有法官會認為禁制令是迫使兩造和解的一種手段，促使兩造達成雙贏的結果。
2、支付損害賠償金
與我國不同的是，德國法律下沒有處罰性的損害賠償。德國損害賠償體系依據的原則是，專利權人可以對其遭受的實際損害要求賠償。計算損害賠償的主要原則大概可以有許可推定法(專利權人和侵權人之間視作簽署了授權合約)、重獲侵權人取得的收益(侵權人被視作為了專利權人的利益進行經營並獲取收益)、收益損失法(專利權人可以就因侵權行為而喪失的其自己進行銷售而應獲得的收益提出要求)。多數原告選擇許可推定法或侵權人收益法。特別是，在聯邦最高法院決定不再允許侵權人從收益中扣除與侵權產品沒有直接聯繫的間接成本後，更多地採用侵權人收益法。依侵權人收益法可得到更高的損害賠償金額。
3、進一步的訴求
專利權人可以提出與侵權訴訟有關的進一步的訴求通常有：要求提供有關侵權產品源頭和該產品進一步銷售的資訊、銷毀侵權產品的訴求等。
[bookmark: _Toc429150815]

(2) [bookmark: _Toc431674725]無效訴訟
二元制的德國專利訴訟體系，使得侵權訴訟與無效訴訟分開。相對於侵權訴訟由地區法院進行審理，無效訴訟則只能向位於慕尼黑的德國聯邦專利法院提出。
向聯邦專利法院提出無效訴訟的被告通常會要求中止侵權訴訟，以等待無效訴訟有所結果。然而，只有在專利被無效的可能性很大時，審理侵權訴訟的地區法院才會中止侵權審理程序。地方法院會將專利有效性推定，且希望避免被告利用無效訴訟，拖延審理。而且如果專利被聯邦專利法院宣告無效，該決定普遍適用而不僅是在當事人之間適用。
8、 [bookmark: _Toc429150816][bookmark: _Toc431674726]未來歐洲統一專利制度
(1) [bookmark: _Toc429150817][bookmark: _Toc431674727]歐洲單一專利(Unitary Patents)
預計將來，歐盟即將誕生單一的專利保護制度。除了現有的國家專利(National Patent)、歐洲專利(European Patent)，將來於整個歐盟地區之專利制度會增加單一專利(Unitary Patent)。
專利申請人欲在歐盟境內尋求專利保護時，當申請人僅在某一歐盟國家專利局(或專利主管機關)提出專利申請，一旦核准後僅在當地國獲得保護，此即所稱之國家專利。此外，當專利申請人向歐洲專利局提出專利申請，該申請案一旦核准後，申請人得選擇在規定時間內備齊相關文件，並將專利翻譯成指定國的官方語言，因而使該專利權於指定國內生效，此即目前所熟知之歐洲專利。
即將生效之單一專利保護制度，將提供專利申請人除對既有的國家專利及歐洲專利外之另一種選擇。歐洲單一專利仍是由歐洲專利局（EPO）負責審查與授予，當申請人選擇歐洲單一專利保護的相關程序後，申請人申請時得以英文、法文或德文任一語言為之。翻譯之時機係當所遞送之專利說明書為法文或是德文者，則必須翻譯成英文；假若說明書文本語言為英文者，則僅須將說明書翻譯成25個歐盟締約會員國任一國的官方語言即可。一旦經歐洲專利局審查核准後即在歐盟締約會員國內，同時取得專利之保護，相較於歐洲專利，單一專利制度則無須將其專利說明書翻譯為歐盟締約會員國之官方語言。
[image: ]
(2) [bookmark: _Toc429150818][bookmark: _Toc431674728]歐洲單一專利法院(Unified Patent Court)
歐洲專利局目前僅負責專利之核准，至於專利無效及侵權案件審理，則回歸至各會員國之法院系統。由於各國審理標準不一，除法律之安定性、審理速度快慢不一及成本因素外，選擇法院(Forum Shopping)更是在所難免。當歐洲單一專利法院成立後，該法院將對歐洲專利(European patents)及歐洲單一專利(European patents with unitary effect or Unitary patents) 之無效及侵權案件審理具專屬司法管轄權。
歐洲單一專利法院將由一審法院(Court of First Instance)及上訴法院(Court of Appeal)所組成。一審法院採分權法院(Decentralized Court of First Instance)管轄原則，包含中央法院(Central Division)、地方法院(Local Division)及區域法院(Regional Division)。同時，歐洲單一專利法院中央法院將在德國慕尼黑、英國倫敦及法國巴黎，依不同技術領域分別設置三個中央法院分庭(Section)，其中慕尼黑分庭將受理機械工程領域的案件(IPC：F)，倫敦分庭管轄醫藥、化學領域案件(IPC：A、C)，巴黎分庭則管轄物理、電機領域案件(IPC：B、D、E、G、H)；至於上訴法院(Court of Appeal)將設置於盧森堡(Luxembourg)。另，締約會員國內如無地方法院之設立時，則可由2個以上締約會員國共同申請設立區域法院。區域法院雖有其固定之所在地，然必要時亦可依實際需求，在非法院所在地之其他處所進行聽訟。
由於歐洲單一專利法院的一審法院除中央法院是分布於法國巴黎、德國慕尼黑及英國倫敦外，其餘地方法院及區域法院則可能分散於歐盟締約會員國內，至於如何維持一致之審判水準，將會是歐洲單一專利法院審理法之一大考驗。
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9、 [bookmark: _Toc429150819][bookmark: _Toc431674729]德國無效訴訟的程序
(1) [bookmark: _Toc429150820][bookmark: _Toc431674730]民事法律系統
在德國，專利侵權訴訟可以由一般法庭也就是民事法庭審理，第一審就在德國境內12個地方法院之一進行，每一個法院各有特色，但每個地方法院（District Court）都設有一個專利糾紛辦公室（specialized patent dispute chamber），每個chamber有三個專門審理專利糾紛的法官，法官不見得有科技背景。惟因每個法院對專利權人的勝訴率或友善度有所不同，所以即便有12個法院可以處理專利糾紛，但是專利權人多半會選擇對自己較有利的法院，所以大部分的民事訴訟都是集中在一兩個地方法院中。
對於地方法院的判決，不論原告或被告都可上訴到高等地區法院（Higher Regional Court），在高等地區法院，每次爭議仍然是由三位法官審理，但是高等地區法院除了少數情況會審理新議題(例如有新事實)，否則僅審理法律議題（legal issue），也就是如其他多數國家的法律系統，真正的侵權事實仍保留由地方法院判斷，上訴法院僅是討論法律問題，包括地院意見是否合法、專利權是否有效行使等。
如果原告或被告仍不服高等地區法院決定，還是可以繼續上訴到德國聯邦法院（Federal Court of Justice），德國聯邦法院相當專業，可同時審理專利有效性與專利侵權訴訟，同時德國聯邦法院也是最後一審級。
在面對專利權有效性的爭議時，最高法院除了法律意見外，更可參酌事實、證據，通常聯邦法院對專利有效性部分，主要有三種決定：專利權不變、專利權被修改或限制，以及專利權無效。
(2) [bookmark: _Toc429150821][bookmark: _Toc431674731]專利無效訴訟
除一般法律系統外，德國於慕尼黑另設有專利專責的聯邦專利法院（Federal Patent Court），專門審理專利無效訴訟（nullity action），主要是根據事實判斷專利權是否存在，其中具有法律與科技背景的法官，共5位，並設有法律背景的主持法官。
不服聯邦專利法院的決定（指專利無效訴訟），可以上訴到德國聯邦法院（Federal Court of Justice），由聯邦法院直接判決專利是否有效。但聯邦法院不會根據專利是否有效而判斷侵權與否。 
在德國，專利侵權訴訟與無效訴訟是兩條平行的訴訟，無效訴訟由聯邦專利法院審理，侵權訴訟則為一般司法系統進行，並不互相影響。專利侵權訴訟中，法院一般是以專利權有效的情況下作決定，但是，如果一旦專利無效訴訟開始，至少審理專利侵權的法院不會作出初步禁制令（preliminary injunction）的決定，但仍會繼續訴訟程序。
如果，一旦專利無效訴訟已經在審理過程中，被告可以對審理侵權訴訟的法院提出動議（motion），要求暫停訴訟以待專利權確定。如果無效證據明確而清楚，且證據並未見於過去審理過程中，專利侵權訴訟可能因為專利無效訴訟進行中而停止審理，不過這類情況仍比較少見。
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5、 [bookmark: _Toc431674732]智慧財產權實施相關課程
1、 [bookmark: _Toc431674733]德國職務發明的所有權
(1) [bookmark: _Toc431674734]德國職務發明法
不同於其他國家，德國有其獨特的職務發明法(Employee’s Invention Law)，該法律規定了受雇人將其發明所有權轉給僱主，僱主有權就該發明申請專利/新型並且使用該發明。原則上，受雇人在其業務框架內做出的任何發明都是屬於僱主的，相對的，僱主則須支付受雇人一定的報酬作為補償。在出現爭議的情況下，德國專利商標局附屬的職務發明協調委員會可以做出調解，大部分情況下，爭端雙方均會接受這個調解，只有很少的時候會上訴到民事法庭。
2009年10月1日起，德國職務發明法的重大修改生效，該修改涉及到發明權由受雇人至僱主的轉讓程序，依據原先的職務發明法規定，受雇人在完成發明後應簽名以書面方式向僱主提交發明報告，僱主需於4個月內主張相關權利並給付受雇人合理報酬，否則該發明相關權利歸屬於受雇人。然而，自2009年10月1日開始，依據新法規定，受雇人還是有義務立刻向僱主報告有關的發明，惟受雇人不需再於發明報告簽字，只需以傳真、電子郵件等文字報告知會僱主，除非僱主在收到發明報告後4個月內聲明放棄，否則僱主依法成為該發明相關權利所有人，修改前的法律適用於所有在2009年4月1日之前由受雇人通知僱主的發明。新法只適用於所有在於該日起通報的發明，新的修改方便了僱主對發明所有權的持有，防止了發明的不當流失。
(1) [bookmark: _Toc431674735]雙方權利與義務
如果發明已被轉讓給僱主，除非與受雇人約定將發明作為商業秘密，否則僱主必須申請相應的專利或新型，在以上兩種情況下，僱主均有義務向發明人支付報酬，報酬金額按照官方報酬指南予以決定。
僱主還可以自主選擇到其它國家為發明申請專利。但是，對於僱主無意提交申請的國家而言，僱主必須在適當的時候將發明讓渡給發明人，使受雇人自己能夠提交各個外國申請，以主張適當的優先權。同時，僱主可以保留共同使用受雇人所提交外國申請的權利，但須支付款項。
如果僱主有意放棄以受雇人發明為基礎的相關權利，則其必須在適當的時候將此意向通知受雇人，使受雇人能夠自費繼續行使保護權利。在此情況下，僱主也可以保留共同使用的權利，但須支付款項。
與大多數其他國家相比，德國職務發明法規定更為詳細，無法以不利於受雇人的方式事先偏離上述規定，例如通過雇傭協議，令僱主與受雇人對職務上發明相關權利的行使能有所依循。
2、 [bookmark: _Toc431674736]授權合約的法律觀點
(1) [bookmark: _Toc431674737]授權合約之定義
授權合約用以提供專利權人將其所屬的權利移轉予被授權人，第一種授權類型為專屬授權(exclusive licenses)，是一種排除專利權人自己實施該專利發明及向第三人授權的合約，專利權人在一定時間與地域之內，將其對專利權之實質上權利都授權予專屬被授權人一人行使，所以專利權人不得再將該專利權於此特定時間及地域內授予他人使用，甚至專利權人自己都不得再實施該專利技術，而專屬被授權人可以再授權第三人，也可以對於未經授權使用該專利之人提起專利侵權訴訟。換言之，專屬被授權人取得獨佔之地位得使用該專利技術。
(2) [bookmark: _Toc431674738]授權型式
獨家授權(sole license)為專屬授權的一種型式，意即專利權人授予第三人一個專屬的權利，只對一人所為之授權，專利權人不得再授權第三人實施，但專利權人自己仍得繼續使用該專利，在德國專利權人可以將所有的實施權完全授予專屬被授權人，也可以選擇保留自己的實施權，前者的情況，專利權人沒有保留自己的實施權，只剩下專利權的形式權利與所有權；在後者的情況下，專利權人與專利被授權人同樣擁有專利的實施權，而形成獨家授權。
所謂非專屬授權(non-exclusive license)，係指專利權人同意不對非專屬被授權人行使其專利排他權，但仍保留自己使用以及授權予第三人使用之權限。因此非專屬被授權人於其授權範圍內，不會有侵害該專利之情事，但非專屬被授權人並不得排除專利權人之使用，且專利權人仍得授權其他第三人，因此，取得非專屬授權者，並不能排除市場上其他競爭者。
專屬授權異於非專屬授權，不僅在於獨占權，更具有對抗第三人之物權契約性質。專屬被授權人得以自己名義請求禁止侵害，在無特別約定下，也可對專利權人行使禁止侵害請求權。由於專屬授權具有對世效力，因此專利權人喪失再對他人授權之權利，其所為之後續授權行為係屬無效。
3、 [bookmark: _Toc431674739]授權合約的商業觀點
(1) [bookmark: _Toc431674740]商業觀點評估
本節以商業觀點來看授權合約的簽訂，首先授權談判前的準備階段，考量一般事項，包含以商業觀點釐清為何要進行授權、定義出重要談判議題，在談判前做準備並且在實際簽定合約前先做談判，授權談判協商的討論階段盡量思考如何達到雙贏、充份利用合適資源，提議和談判階段則盡量賦予合約彈性並且盡量公平，只有雙方都願意付諸實行的合約才是好的合約，並且應有充份的準備時間，不要急躁地簽訂合約。
權利金之計算始於對授權合約的價值評估，價值指的是欲授權的技術在各方面價值之總合，故權利金的計算須透過對於欲授權的技術進行鑑價，並將價值反應在授權價格上。
(2) [bookmark: _Toc431674741]權利金支付
權利金的支付方式亦是值得探討的議題，權利金支付有兩項重要的型式，一者是授權人與被授權人共享授權技術所產生的銷售利益(以被授權人製造或販賣之授權產品的數量多寡作為計算基準)，另一種是將所有應付的權利金計算成一個固定的數額而一次性支付，實務操作應站在被授權者的角度考量在每次的產品銷售上可以接受的產品增加成本，並站在授權人的角度考量他期望由技術授權取得多少投資報酬比例，再加以選擇。
常見的授權合約的權利金計算方式之一種為一次付款權利金（Lump sum royalties），係授權合約約定權利金的總額，由被授權人於契約成立生效後，一次或分期付清，其基本精神在於支付權利金後，對於授權範圍內的技術使用有較大的自由，契約管理上最為簡便，惟該種方式因無法預期未來智慧財產將產生的價值或風險，較無法反映授權技術的實際價值而支付，通常用於為避免技術侵害訴訟而支付和解金的時候。
另一種是計量權利金(Running royalties），分為從量法與費率法兩種，從量法依照製造、使用、販賣因授權技術而製造的產品或服務的單位，約定每單位應支付的權利金，再經由製造或販賣量，計算出應付的權利金，惟其無法隨產品的價格浮動調整權利金，對雙方均有風險；費率法是以製造、販賣之產品價格，訂定費率之比率，再由製造或販賣之總量，計算權利金。
實務上亦有將一次付款權利金與計量權利金組合之付款方式，除定期給付之計量權利金外，有時亦會約定被授權人須於訂約時先支付一筆定額之款項，作為定金或是過去已發生實施行為之補償(後者具有類似和解性質)。
對於權利金之計算期間、給付期限、方式、遲延利息、稅賦之負擔等，亦應明定於授權合約中，契約內通常會約定被授權人應定期提供關於權利金計算之報告，以及報告內應記載之項目為何。
授權契約亦應明訂何時提供技術移轉、以何種形式提供技術移轉之具體細節，付款的範圍包含技術支援及技術服務，除了移轉技術本身、資料內容，還應包含教育訓練、商業技巧、技術移轉的費用。
(3) [bookmark: _Toc431674742]未來發展條款
對於被授權技術的未來發展的部份亦應於授權合約加以明定，確認未來由授權人或被授權人進行後續改良，抑或共同合作改良，契約中約定被授權人是否需要將其就授權專利技術所為之改良技術之回饋授權(Grant back)，或授權人是否需要將其就授權專利技術所為之改良技術主動供給被授權人之改良授權(Grant forward)。
(4) [bookmark: _Toc431674743]授權查核
另外，在實際進行簽約動作前，應確實做好被授權技術查核(audit)工作，可於合約中明定查核工作由什麼單位來進行，報表的產出型式及查核費用由誰支付，該查核工作係為確認授權人是否擁有該技術？該技術所有權之取得之方式？係單獨研發、委託研發或是共同研發而取得該技術？若其係經授權而得以使用該技術，是否得以轉讓原有授權契約或是重新簽定授權契約？若為員工之專門技術（Know-how）則應思考保留該技術，是否透過競業禁止條款、保留經營團隊或員工之條款而維持該技術，進行事前的查核工作方可確認其欲授權技術得以成功取得，在授權合約的簽訂過程扮演舉足輕重的角色。
4、 [bookmark: _Toc431674744]企業、公營組織與大學的智慧財產權與研究合作
企業的研發通常是產品導向，具有決定市場需求的經驗與能力，開發產品後將產品導入市場，並有專案管理的能力，研發投入程度高欲尋求更多的外部專家合作機會，而大學或研究機構的研發通常單純是學術研究，具有許多年輕的研究人員，他們通常有高度潛在創造力並熟悉科學領域的技術方法，不需要研發屬於自己的產品，而是尋求企業資金贊助或將專利授權給他人實施以獲取授權金做為學術研究經費，因企業與學校或研究單位的目標與定位不同，因此容易促成產學合作關係。
(1) [bookmark: _Toc431674745]合作模式
產學合作係指學術界與產業界在互惠原則下，以契約模式構成合作關係，共同進行研發計畫 ，以求資源之有效交流 ，而達成雙方的合作目標，基本的合作方式有三種：
1、 簽定工作或服務合約(Contract for work or services)，例如：A公司委託B公司分析500個血液樣本中的膽固醇值，此種合作方式會在合約中非常明確、具體的記載B公司應該要完成的工作或服務，屬於短期的合作關係、由委託人支付金額、受託人對於完成之結果有責任。
2、 合約研究(Contract Research)，例如：A公司委任B公司研究更耐用的牙科用陶瓷，這種合作方式僅會在合約中訂下粗略的目標，屬於中長期的合作關係，由委託人支付金額，對完成的結果雖然亦有責任但較不嚴格。
3、 研究合作(Research Cooperation)，例如：A公司和B公司共同研發新的抗菌藥物，屬於長期的合作關係，雙方均出資研發，對於完成的結果均沒有擔保的責任。
(2) [bookmark: _Toc431674746]背景IP與前景IP
合作研發產生的智慧財產(IP)可能有兩種形式，一種為背景IP(background IP)，就是兩個單位合作開始之前，雙方各自擁有的、拿來進行合作的IP，包括專利、商標、技術秘密、營業秘密、發表的文章等，根據歐盟框架研發計劃及原子能研究計劃關於背景知識產權保護之規定，背景IP的所有權不會因為參加合作研究而有所改變，該智慧資產的所有權仍屬於原先的所有人。
另一個為前景IP(foreground IP)，係指因履行合作研發計畫而形成的一切知識和結果，包括：版權、專利、新型、設計、軟體、商標、地理標示、動植物品種等一切已保護和未保護的知識型態，根據歐盟框架研發計劃及原子能研究計劃關於背景知識產權保護之規定，前景IP的所有權歸屬可分為下列情形：
1、 由履行研發計畫所產生的前景IP歸屬於參加人所有，若由多個參加人共同完成，且在計畫中的工作任務難以分割，則前景IP由各參加人所共同擁有(除非相關當事人商定以其他方式解決)，計劃參加人應詳細記錄和保存試驗過程和實驗數據，為日後主張權利提供證據。
2、 以特定組織機構或中小企業名義參加計畫者，前景IP由該組織成員所擁有，除非有其他特別約定。計畫參加人所雇用的員工(如研究人員)或其他工作人員有權獲得前景IP所有權，但應先確認其已履行計畫協議所規定之義務。
3、 共有智慧財產的擁有者必須對前景IP的權力分配達成共識，若為無法達成共識，則產權共有人有權將其產權以非獨家授權的方式讓與第三方，僅須提前45天通知其他產權共有人，並給予其他產權人合理報酬即可。
4、 共有產權人可自由方式決定繼續實行共有產權機制或改用其他方法，例如將智慧財產轉讓給其他之一，而受讓方給予其他產權人優惠的使用條件或經濟補償。
藉此，歐盟在合作研發產生的智慧財產管理與保護有完整的管理體系，充份保護合作計劃參與人員及參與單位的合法權益，促進知識及資訊的共享，促進計畫成果的開發應用。
5、 [bookmark: _Toc431674747]歐洲技術移轉-競爭法觀點
(1) [bookmark: _Toc431674748]技術移轉定義
所謂「技術移轉」( technology transfer )，就是由技術提供者（技術擁有者）透過簽訂技術移轉合約或其他契約的方式，對技術需用者或技術接受者根據約定提供商業機密(領域知識)、智慧財產權(例如專利，雖然公開但仍受到保護)或其他資訊與服務，使技術需用者或技術接受者能夠據以實施該等技術。
傳統的技術移轉係指專利購買、專利授權、雇用具有特定知識(know-how)的員工、購買特定公司的股份以擁有其專利、或由特定公司購買特定資產，而該資產中包含專利等技轉情形。
(2) [bookmark: _Toc431674749]技術移轉法律議題
除了技術移轉的實際操作層面，技術移轉合約或其他契約所簽訂所涉及之欲移轉商業機密或專利是否受競爭法管束亦為值得關切的議題，企業間的反競爭協議可能導致消費者在相關市場中無所選擇，而僅能購買參與反競爭協議之事業所提供的商品和服務，或授權人要求被授權人接受與契約主體在本質上或商業慣例上無關聯的附加義務，作為簽約契約的前提條件，均會影響限制企業間的競爭行為，故歐洲競爭法主管機關對於違反競爭之情事均予以重罰，實不得不慎。
歐盟運作條約第101條規定禁止企業間聯合行為，企業間協議、企業團體決議與一致性行為，足以影響歐盟會員國間交易，且以妨礙、限制或扭曲內部市場競爭為效果或目的者 與內部市場不相容，應予禁止；但若有助於改善商品之生產或分配、促進技術或經濟進步，並確保消費者能享受其利益，而不會對相關企業課以非必要之限制或使相關企業就商品之重要部份排除競爭，則免除第101條禁止的適用。
歐盟運作條約第102條規定禁止企業濫用市場優勢地位，一個或多個在內部市場內占有優勢地位的企業濫用優勢地位的任何行為，可能影響成員國之間貿易，與內部市場不相容而被禁止；禁止之濫用行為包括直接或間接地實行不公平的購買或銷售價格，或其他不公平的交易條件；限制生產、市場或技術發展，損害消費者利益；在相同的交易情況下，對交易對方當事人實現不同的交易條件，因而置其於不利的競爭地位；要求對方當事人接受與契約主體在本質上或商業慣例上無關聯的附加義務，作為簽約契約的前提條件。
故企業間簽訂技術移轉合約應考量涉及之欲移轉商業機密或專利是否受競爭法管束範圍，在競爭法相關規範下簽訂合約，形成自由競爭與自由流通的經濟市場，避免妨礙競爭、形成市場壁壘，有效競爭並促進市場整合。
6、 [bookmark: _Toc431674750]計算機輔助通訊下的軟體與資料庫授權議題
(1) [bookmark: _Toc431674751]軟體盜版趨勢
在資訊革命中，由於軟體的無所不在，可作為使用者終端產品(APP)、可作為資訊傳遞的媒介(如P2P軟體)亦可用來保護資訊內容(如DRM、資料加解密…)，大大推進了資訊社會的發展，然而在資訊內容、軟體和通訊網路的融合下，盜版日益猖獗，根據BSA全球軟體調查報告(BSA Global Software Survey)於2014年6月的調查結果顯示在個人電腦上安裝未經授權軟體的全球性比率由2011年的42%提升到2013年的43%，這些未經授權而安裝的軟體商業價值由2011年的634億美元輕微下滑至2013年627億美元，V.I.實驗室之部落格在2014年10月公佈了使用盜版或未經授權許可軟體最嚴重的20個國家，其中有7個國家為歐盟成員國，更甚者義大利、法國與德國還名列前十名。
一般而言，在軟體授權的保護策略上，可選擇著作權的保護，包含選擇保護軟體和資料庫的原始碼、資料內容等，亦可選擇交由專利來保護，但在專利保護這部份，由於電腦軟體相關發明審查趨勢的改變，在2014年Alice與CLS的判例決定後，電腦軟體取得相關發明的門檻變高、限制也變得更嚴格。
(2) [bookmark: _Toc431674752]開放原始碼議題
另外，新的軟體趨勢崛起，開放原始碼軟體在各種應用領域被廣泛應用，例如昇陽公司開發的open office即是辦公室應用軟體方面的開放原始碼軟體，google開發的Chrome瀏覽器、apache網頁伺服器、PHP網頁設計程式語言、Skype的語音通訊軟體、mySQL資料庫等，均是有名的開放原始碼軟體，上述軟體之所以成為市場主力的原因在於軟體開發者的無私分享促進了軟體的改進與提升，並使之可以廣泛的流通使用，並且令有心使用開放原始碼軟體進一步開發軟體的人可以較低廉的成本取得授權，且隨著使用者的合作開發和修正，開放原始碼軟體的可靠性和安全性都有大幅提升，已不若從前給人付費軟體的可靠性與安全性較佳的印象，2015年美國開放原始碼調查回收1300份問卷顯示有78%的公司有部份或全部的業務運用開放原始碼軟體執行。
(3) [bookmark: _Toc431674753]軟體授權方式之改變
由於目前資訊社會軟體所面臨的盜版挑戰，傳統的智慧資產模型(私下開發後擁有所有權，據以授權而獲得報酬)應用於軟體開發授權已不再理所當然，再加上著重分享、合作開發的開放原始碼軟體發展對使用者擁有諸多益處，此外隨著網際網路技術的發展和軟體開發的成熟產生了創新的通過網際網路提供軟體的模式—軟體即服務(Software as a Service，SaaS)，廠商將應用軟體統一部署在自己的伺服器上，客戶可以根據自己實際需求，通過網際網路向廠商定購所需的應用軟體服務，亦稱ISP授權，按訂購的服務多少和時間長短向廠商支付費用，並通過網際網路獲得廠商提供的服務。用戶不用再購買軟體，而改用向提供商租用軟體，來管理企業經營活動，且無需對軟體進行維護，服務提供商會全權管理和維護軟體，軟體廠商在向客戶提供網際網路應用的同時，也提供軟體的離線操作和本地資料庫儲存，讓用戶隨時隨地都可以使用其定購的軟體和服務，對於許多小型企業來說，SaaS是採用先進技術的最好途徑，並且消除了企業購買、構建和維護基礎設施和應用程序的需要，資料庫亦不若從前觀念軟體搭配販售，企業亦不再只有傳統購買單一付費軟體使用之選擇，前述ISP授權、開放原始碼軟體授權均為常見的軟體授權方式。
7、 [bookmark: _Toc431674754]IP鑑價原則
知識經濟所引領的經濟發展，智慧資產扮演著舉足輕重的角色，如何將無形資產經由價值的評鑑，轉化為活絡技術交易市場的原動力，帶動經濟繁榮發展，是相當迫切且重要的課題，隨著智慧財產權對於企業價值影響程度的擴大，無形資產(Intangible Assets)或智慧資產（Intellectual Assets）價值評估也迅速地在組織營運成果的衡量中扮演舉足輕重的地位，在進行IP資產的評價之前，首先應先了解IP資產是企業資產及相關的資產組合，故應定義出企業資產中應受評價的標的資產(subject asset)，說明該些標的資產為何應被評價及其價值。
(1) [bookmark: _Toc431674755]鑑價目的
接著應釐清IP鑑價分析的目的與原因，因鑑價目的與原因將影響鑑價基礎，所謂之鑑價基礎，通常包括目前狀況下之使用價值、在正常狀況下出售之價值、在清算狀況下出售之價值等，在鑑價基礎上，明白定義清楚鑑價結果欲由何公司在哪些狀況下使用，通常搭配一些假設性條件，例如假設該產業發展前景、利率水準的變化趨勢、經濟成長率等，惟有鑑價的基本條件都完全確定後，產生的鑑價結果才有意義。
鑑價通常按其目的主要分為三類：企業併購、稅務問題、爭議處理，通常在鑑價報告中都會用三種不同的鑑價方法(收益法、市場比較法、成本法)將結果呈現出來，再決定要採用何種方法及價值，並詳細說明採用該方法之理由。企業併購通常會建議一個範圍的金額，作為客戶談判協商之用，稅務問題則提出一個確定的數字，爭議處理可能包括股東之間的問題，通常也會建議一個範圍的金額作為調解、仲裁或判決之參考。
(2) [bookmark: _Toc431674756]鑑價方法
緊接著便可以開始選擇適當的IP鑑價分析方法，鑑價使用方法很多，目前常見有三種：
1、 收益法(Income Approach)：係參考IP資產價值的經濟優勢來估算其價值，其通過預估並衡量未來經濟效益，將其折現為現值，在進行資產價值評估時，不同的經濟收益指標將會影響所應用的技術，常用的指標如：毛收益或淨收益、淨營運收入、稅前淨利、營運現金流量、淨現金流量等。
2、 市場比較法(Market Approach)：係以市場上其他購買者支付類似資產的價格來估算，由於市場比較法以獲利的角度來作觀察，並參考市場上相同或是類似的交易，來作為估算價值的基礎，由於此法乃是經由市場的供需運作所產生，所以IP資產的價值較能產生一明確且易為大眾所能接受之價格。
3、 成本法(Cost Approach) ：係根據對該資產所作的投資來估算其價值，成本法係從經濟原理中的替代性為出發點，以買方的立場而言即若買方不向外購買該無形資產，則自行研發相同效用之無形資產所需支出的代價；以賣方而言，代表對該無形資產已支出之成本，加計適當利潤率所計算的價值。
之後便可以蒐集相關資訊開始進行鑑價之計算，值得注意的是，不論採用何種鑑價方法，鑑價分析方法的結果均與鑑價日期有關，資產的剩餘使用年限(Remaining useful life)因素評估可能是重要的、對未來收入的預測亦是關鍵。
(3) [bookmark: _Toc431674757]鑑價結果驗證
鑑價結果產生後，應對其內容進行驗證，並檢查鑑價分析結果的合理性方出具報告鑑價報告書，鑑價報告書的格式內容與範圍，關係著其使用者的權益甚大，甚至影響程度遠超過鑑價方法的選用。因此，於建立鑑價制度的同時，鑑價報告書應根據不同鑑價單位之組織、營運計畫、及不同使用目的、鑑價標的內容，定義出具鑑價報告書應涵蓋的內容。
8、 [bookmark: _Toc431674758]全球化環境下的智慧財產管理與策略
(1) [bookmark: _Toc431674759]IP管理
全球化的趨勢下，專利申請數量逐年攀升，全球有科技教育背景的科學家人數亦愈來愈多，根據調查，公司價值來源的變化已由固定/有形資產為主轉變到無形資產佔主力，對企業而言，如何明確定義其組織目標，確定何種智慧財產(IP)可以對組織目標有助益、如何訂定符合組織策略的IP策略及如何對IP進行管理，均是值得探討的課題。
在現今的知識社會中，對智慧財產權更重於商品本身，例如Nike販售球鞋以獲取利益，但令Nike獲取高利潤的並非鞋子商品本身，而在於它的品牌形象管理成功而能提升商品價格帶來獲利；Nespresso販售的膠囊咖啡機，因其營造無形的「生活品味」形象而導致於相較於實體的商品(無論是膠囊咖啡或咖啡機本身)其販售的利益為原商品成本的5倍之多，說明公司價值來源的變化已由固定/有形資產為主轉變到無形資產佔主力，但相較於有形資產的運用，判斷無形資產是否被妥善實質運用更為困難且缺乏客觀準則，除此之外，能為公司帶來價值的無形資產還包括著作權、專利、營業秘密，均需要仰賴IP策略規劃及管理。
(2) [bookmark: _Toc431674760]IP策略
生命週期不同階段之創新與IP策略制定習習相關，簡單來說IP策略的基本目標有四種，在不同的階段依不同的策略需求使用，有時策略制定亦會有包含複數目標的情形。
1、 防禦(Defend)：公司擁有該項智慧財產的主要目標是為了防止競爭者使用此項智慧財產，為公司提供一項智財的保護屏障（patent shield），以防止被競爭者所抄襲，如果競爭者要使用該智慧財產，可以透過雙方的協商談判給予授權，此外，透過取得關鍵的智慧財產權，可以在一定的市場中排除競爭者，享受較高的利潤。
2、 保護(Protect)：公司擁有該項智慧財產的主要目標在於保護得來不易之創新成果，甚至在成果產生之前即應開始思考的IP策略，例如研發技術該以何種方式進行保護(專利、新型或營業秘密)等，透過智慧財產權的取得，可以防止競爭者取得相同的智慧財產權，避免競爭者製造路障，妨礙公司商業活動的進行。
3、 使用(Employ)：使用公司的智慧財產以增進企業發展，例如以獲准專利的技術生產特定的產品，並獲取利益，屬於間接利用(indirect exploitation)，產生利益的並非智慧資產本身，而是利用該智慧資產對應的技術而產生的獲利。
4、 利用(Exploit)：將智慧資產販售或授權予他人以獲取收益，屬於直接利用，企業可以透過智慧財產的訴訟與授權，增加收入。
對智慧財產權的瞭解，是企業凝聚共識、從事創新、預防紛爭、維護權益、提升競爭力上所不可或缺的，企業經營時除了重視對智慧財產的保護與取得，也應制定智慧財產品質的提昇的策略，定期檢視擁有的智慧財產是否能切合企業的組織目標和策略，有賴企業對智慧財產權內涵之理解進行汰弱留強，以SWOT分析工具或資產組合工具進行內外部競爭分析，無形的智慧財財產作為公司競爭力之關鍵因素，由於較為抽象和量化不易，自然更需要多加關注、積極管理，方能為企業創造最大的價值。


6、 [bookmark: _Toc431674761]心得與建議
1、 [bookmark: _Toc431674762]心得
本次的課程非常豐富且完善，誠如課程名稱「智慧財產權之獲得、實施及評價」所述，在短短的五天之內，期許學員能通盤了解專利相關之基本策略。整個期間皆圍繞在課程的主軸授課，除了至EPO實習言詞辯論程序外，在這五天另外給予38堂的授課，使學員對於智慧財產權相關議題廣泛地認知，但礙於時間的關係，講座僅能在有限的時間內，給予學員初窺奧秘的機會，並期許學員能更進一步自我提升，讓平常埋首專利案件審理工作的職等，深刻了解到整個專利產業並非僅限於專利審查工作，還涵蓋了IP授權、行政爭訟、IP鑑價、IPR資產管理及如何獲利等。有鑑於專利相關規定、判例及國際間的合作方式日新月異，參與課程除了令我們了解智慧財產權相關議題，更能透過課堂交流的方式了解業界對專利議題關注的重點，歐洲單一專利的發展、產學合作議題、及如何進行授權均受產業界所關注。另外，由於參與本次課程發現許多知名或最新判例、公平交易法等均在局內的IPR讀書會聽過局內同仁分享，因此參與課程時不至於感到陌生具有溫故知新的效果，透過一貫式的學習而能統整以往參與IPR讀書會時之所學，身為專利審查人員必須要知己知彼，了解日新月異的趨勢變化，與時俱進。
2、 [bookmark: _Toc431674763]建議
由於這堂課程的課程名稱為「智慧財產權之獲得、實施及評價」，課程主軸在於令學員通盤了解專利相關之基本策略，所以課程內容多在深入淺出的讓學員能通盤了解整個專利制度，局裡目前的主要業務是專利審查，所訓練出來的人員對於後端的爭訟與實施較不熟悉。然而，智慧局既然是智慧財產相關法律的主管機關，相關人等對於國際動態應時時注意，故建議這堂課應可作為培育中階主管儲備人才的學習課程。
同時，局內有兩週一次的讀書會，導讀國際智慧財產議題相關趨勢，確實能帶給審查同仁不同的IPR視野並能與國際趨勢、議題接軌，建議局內同仁，可於出國前多多參與IPR讀書會，透過局內同仁間心得彙整與交流分享事先獲得豐沛的知識，事後再與國外專利從業人士對談時，更能釐清國外制度，對於未來業務辦理更有所助益。


7、 [bookmark: _Toc431674764]附錄
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Training Course: Obtaining, Enforcing and Evaluating Intellectual Property Rights in Europe

June 29 — July 4, 2015

Patents/Utility Models/Designs — Final Agenda
Day 1- Monday, June 29

Session I

9.00 a.m. - 9.10 a.m.
- Heinz Goddar

9.10 a.m. - 9.45 a.m.
- Heinz Goddar

9.45 a.m. —10.15 a.m.
- Karl-Heinz Metten

10.15a.m. — 11.15 a.m.
- Thomas Bittner
I1.15am. - 11.30 am.
11.30 am. - 12.45 am.
- Christian Appelt

1.00 p.m. — 2.15 p.m.

Session IT

215 p.m. - 3.00 p.m.
- Andreas Lucke

3.00 pm. —3.15 pm.

3.15 p.m. - 4.00 p.m.
- Andreas Dustmann

7.30 p.m.

Moderator: Michael Hartig

Opening Address

To patent or not to patent  trade secrets vs.
patents

Strategics of obtaining patent protection in
Europe (national, EP, PCT)

EPO procedure (search, examination, grant,
nationalization, incl. patent prosecution
highway)

Coffee break

Drafting and amending of EP claims

Lunch break

Moderator: Heinz Goddar

Utility models in Germany — a useful weapon
in litigation

Cofee break

Design protection in Europe

Opening Reception and Dinner
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Day 2 - Tuesday, June 30
Session I A~ 1P & IT

9.00 a.m. - 10.00 a.m.
- Giannis Bozas.

10.00 a.m. — 11.00 a.m.
- Steffen Schmidt

11.00am. - 11.15 am.

1115 a.m. - 12,30 p.m.
- Julian Waiblinger

Session 1 B - Biotech and Pharma

9.00 a.m. - 9.20 a.m.
- Jan Krauss

9.20 a.m. — 10.00 a.m.
- Marion Trommsdorff

10.00 a.m. - 10.45 am.
- Markus Engelhard

10.45 a.m. — 11.00 a.m,

11.00 a.m. — 11.45 am.
- Ute Kilger

11.45am. - 12.30 p.m.
- Holger Dormann/David Kuttenkeuler

12.30 p.m. — 2.00 p.m.

Session 11

2.00 p.m. —3.00 p.m.
- Nils Schmid

3.00 pm. ~3.15 pm.

315 pm.—4.15 pm.
- Christian Appelt

415 p.m. - 4.45 pm,
- Markus Engelhard
- Felix Hermann

Moderator: Eva Liesegang

Patenting of software related inventions — the view
of the EPO

Patenting of software related inventions — the view
of patent practitioners

Coffee break

Software protection under copyright law

Moderator: Volker Scholz

The current economical and political situation of
the biotechnology sector in Europe and Germany

Patenting of biotechnology related inventions — the
view of the EPO

Current issues regarding the protection of biotech-
nological/pharmaceutical matter

Coffee break

Scope of protection of chemistry/pharma patents
product, process, and product-by-process claims

Where are pharma patents going? - the interplay of
patents, exemptions and regulatory issues in Eu-
rope

Lunch break

Moderator: Ute Kilger

Novelty and inventive step under EPC

Coffee break

Opposition and appeal procedures at the EPO

Preparation of EPO oral proceedings of July |
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Day 3 - Wednesday, July 1
Session T

Moderators: Markus Engelhard, Felix Hermann

9.00 a.m. — 1230 p.m. Visit to EPO (oral proceedings at EPO)
12.30 p.m. — 2.00 p.m. Lunch (at Hotel Vier Jahreszeiten)
Session I

Moderator: Heinz Goddar

2.00 p.m. —2.45 p.m. Standards vs. patents — competition law and
- Peter Chrocziel access to technologics
245 p.m.—3.45 pm. Recent developments in U.S. patent case law

- Randall R. Rader

3.45-4.00 p.m. Cofee break

4.00 p.m. —4.30 p.m. America Invents Act (AIA): The effect on
- Edgar H. Haug patent infringement litigation

4.30 p.m. - 5.00 p.m. America Invents Act (AIA): The influence

- Benjamin J. Hauptman on U.S. patent prosecution and drafting
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Day 4 — Thursday, July 2
Session I
Moderator: Heinz Goddar

9.00 a.m. - 9.45 a.m.
- Christian W. Appelt

9.45 a.m. - 10.30 a.m.
- Carl-Richard Haarmann

10.30 a.m. — 11.15 a.m.
- Michael Riiberg

1115 am. - 11.30 a.m.

11.30 am. — 12.30 p.m.
- Eva Liesegang

1230 p.m. — 2.00 p.m.
Session 1T

Moderator: Christian Appelt
2,00 p.m. — 3.30 p.m.

- Stefan Schohe

- Keiko Kawakami
- Edgar H. Haug

30 p.m. - 3.45 p.m.

345p.m.—4.15p.m.
- Stefan Schohe

4.15 p.m. — 4.45 p.m.
- Heinz Goddar

445 pm.—5.30 pm.
- Leandro Emilio Toscano

Patent litigation — The German Bifurcation
System

Patent litigation — The future UPC System

Defence measures against enforcement of
patents — preliminary injunctions, customs
procedures, criminal actions

Coffee break

Patent invalidation in Germany

Lunch break

Claim construction and doctrine of equiva-
lents — a comparison between Germany, Ja-
pan and US.A.

Coffee break

Patent Enforcement in Germany against par-
tial Infringement

Counter measures against Non Practicing
Entities (NPEs) in Europe

Mediation and Arbitration in Patent Dis-
putes
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Day 5 - Friday, July 3
Session I

Moderator: Christian Czychowski
9.00 a.m. —9.45 a.m.

- Heinz Goddar

9.45am.— 10.15 am.

- Heinz Goddar

10.15 a.m. - 10.30 a.m.

10.30 a.m. — 1115 p.m.

- Willy Manfroy

11.15 pm. — 12.00 p.m.

- Lothar Steiling

12.00 p.m. - 12.45 p.m.

- Alexandros Papaderos

12.45 p.m. - 2.00 p.m.

Session 1T
Moderator: Heinz Goddar

2.00 p.m. - 2.30 p.m.
- Ulrich Lohmann

230 p.m. - 3.00 p.m.
- Elisabeth Logeais

3.00 p.m. —3.30 pm
- Ulrich Moser

3.30-3.45p.m.

3.45 p.m. — 5.00 p.m.
- Bertram Huber
- Willy Manfroy

730 pm.

Ownership of inventions — employees* inven-
tions in Germany

Legal aspects of license agreements

Coffee break

Commercial aspects of license agreements

IPRs and research cooperation between in-
dustry, publicly funded organisations and
universities

Industry-university cooperation — TU Munich
as an cxample

Lunch break

Technology transfer in Europe — competition
law aspects

Licensing software and databascs in cyber-
space: selected issucs

Principles of IP valuation
Coffee break

IP management and strategy in a global envi-
ronment

- Business strategy needs IP strategy

- IP business management tools

Closing Dinner




image9.png
Day 6 - Saturday, July 4

Full-day excursion to Bavarian Countryside, including Castle Neuschwanstein (optional)




