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摘要

隨著通信技術的發展和移動智慧設備的普及，涉及標準必要專利（Standard-essential patents，SEP）的仲裁、訴訟日益增加。其中，關於標準必要專利權人聲請禁制令救濟的問題引起了國外廣泛的討論。
本次參加IBC legal主辦之第九屆競爭法年會「2015年法律與訴訟：標準、專利競爭研討會」，針對「競爭法與標準必要專利（SEPs）」、「專利箝制（Patent Hold-up）與逆向阻擾（Reverse Hold-Up或Hold-Out）」、「標準制訂組織（Standard Setting Organization，SSO）智財政策」、「歐盟法院（CJEU）對華為v.中興案（Huawei v. ZTE）判決之影響分析」、統一專利法院、以及中國與美國禁制令核發等議題，均有深入討論，我國今年有幸第一次參與此會議，參與會議之事務所人員均為競爭法領域之專家，我國和與會人士交流互動積極，收集最新資訊，成果豐碩。
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1、 [bookmark: _Toc440295597]
目的
近年來，隨著資訊與通信技術產業（ICT 產業）快速發展，ICT產業領域的專利糾紛逐年上升，其中涉及標準必要專利（Standard Essential Patents， 下稱“SEPs”）的訴訟和競爭法[footnoteRef:1]（Competition law）議題更是引發了各界的廣泛關注。 [1:  有些國家稱反壟斷法或公平交易法] 

IBC Legal Conference係英國專門舉辦競爭法、智慧財產權法、媒體法等議題會議之民間單位，本次IBC legal主辦之「2015年法律與訴訟：標準專利與競爭研討會（Standards Patents & Competition: Law and Litigation 2015）」針對「競爭法與標準必要專利（SEPs）」、「專利箝制（Patent Hold-up）與逆向阻擾（Reverse Hold-Up或Hold-Out）」、「標準制訂組織（Standard Setting Organization，SSO）最新智財政策」、「歐盟法院（CJEU）華為v.中興案（Huawei v. ZTE）判決之影響分析」、統一專利法院、美國禁制令趨勢以及中國大陸最新發展等議題，均有深入討論。
主辦單位共邀請約60位對標準必要專利（SEPs）涉及之專利訴訟爭端與授權相關議題熟稔之產、官、學人士與會，包括英國皇家最高法院法官、德國聯邦專利法院法官、澳洲聯邦法院法官、歐盟執委會官員、美國聯邦貿易委員會官員等及其他眾多專家學者及企業代表擔任講座、主談人或與談人，藉由多方不同意見的表達，使與會人士對標準必要專利（SEP）與競爭法關係有更深入瞭解。
為積極參與國際事務，深入瞭解與充分掌握國際上智慧財產權相關議題之最新發展趨勢，並強化與世界各國專業人士之交流互動，積極參與IBC Legal主辦之標準專利與競爭研討會實有必要，除可瞭解歐盟、英國、美國等各國對標準必要專利相關議題之政策、最新判決與發展趨勢外，亦能與世界各國與會人員進行交流，所獲資訊可作為本局執行業務及推動相關政策之參考。

2、 [bookmark: _Toc440295598]過程
本次「2015年法律與訴訟：標準專利與競爭研討會（Standards Patents & Competition: Law and Litigation 2015）」係於2015年12月1日至12月3日於英國倫敦舉行，60位與會者中，歐洲各大法律事務所共約有15人出席，學術機關與各國公部門（如法官或政府官員）約有15人出席，各公司企業代表共約有30人出席。
特別值得稱許的是，主辦單位用心邀請不同立場人士參加會議，包括擁有標準必要專利並對侵權行為積極行使權利的大企業，如QUALCOMM、PHILIPS、ERICSSON，擁有標準必要專利但較少提起訴訟而多採取授權的大企業，如MICROSOFT、INTEL、ARM等，以及單純是標準必要專利利用人的中小企業人士共同參與會議，也邀請了3家專利管理與授權公司與2家標準制訂組織（IEEE及ETSI）代表參與會議，增添了座談時間中，不同觀點與談人之間的意見交流火花。
本研討會是IBC Legal舉辦之第九屆競爭法年會，相近期間在同場地之不同會議室，IBC Legal亦同時進行了著作權法研討會及通訊法研討會，會議密集度可證明主辦單位對於辦理國際會議經驗豐富。
在2015年7月16日，歐盟法院（the Court of Justice of the European Union （CJEU）針對由德國杜塞道夫法院在審理華為v.中興案（Huawei v. ZTE）所提出FRAND抗辯之認定問題做出了初步判決，但歐盟法院並未直接回答，而是以「所建議之授權談判流程」間接地回答針對承諾以公平、合理、無歧視條件（Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory, FRAND）作為授權原則之標準必要專利權人（SEP holder）聲請禁制令是否有違對案歐盟運作條約（Treaty on the Functioning of the European Union，TFEU）第102條而有不公平競爭之問題。本研討會之議題主軸就是圍繞著競爭法及歐盟法院之華為v.中興案判決進行。
我國今年有幸第一次參與IBC Legal活動，全程參與會議，並積極和與會人士交流互動[footnoteRef:2]，收集最新資訊（研討會議程見附錄一，與會者名單見附錄二，會議照片見附錄三）。 [2:  本次會議是競爭法研討會，相關主辦工作是由SHEARMAN & STERLING LLP事務所負責，該事務所是歐洲辦理競爭法相關訴訟之知名專業事務所，主辦單位與會人士均是從競爭法的角度切入問題，參與會議之事務所人員均為競爭法領域之專家。] 

以下簡要說明研討會討論內容與討論情形：
第一天上午議題先關注於競爭法觀點對標準必要專利之禁制令救濟的立場，特別是探討競爭法介入的理由—標準必要專利之禁制令救濟會導致專利箝制（Patent Hold-up）現象，其證據究竟是否存在？競爭法是否應該介入？多數與會人士都認同標準必要專利權人方所主張—專利箝制現象仍未被證實存在之結論，也認為競爭法介入時應該要注意專利權人與專利使用人之間的平衡，不僅要注意專利箝制問題，也要注意逆向阻撓問題。
第一天下午議題則是針對標準制訂組織中的龍頭，IEEE-SA（The Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association，「國際電機電子工程師學會標準協會」）在2015年2月修訂其智慧財產權政策所造成的衝擊與企業界的不同聲音，與會之大企業代表，如QUALCOMM、ERICSSON，對IEEE-SA此舉抨擊不斷，認為IEEE-SA不應該在缺乏專利箝制現象證據的情況下，斷然地、缺乏溝通地採取背棄傳統「共識決」的高壓作法來通過新智慧財產權政策，偏袒標準必要專利使用人，對案而造成SEP權利人遭受逆向阻擾（Reverse Hold-Up，或Hold-Out）。總體來說，第一天一整天砲聲隆隆，最常聽到的單字就是Hold-Up和Hold-Out，對於標準必要專利之禁制令救濟是否會導致專利箝制現象，或對案而因為限制禁制令救濟而產生逆向阻擾現象，雙方爭執不下，但第一天之總結，與會人士多數意見是競爭法不應該在專利箝制的證據尚未明確前介入太多。
第二天整天及第一天最後2小時都是在討論歐盟法院的華為v.中興案判決。問題起因於德國杜塞道夫法院在審理華為控訴中興侵權案件時，因為德國聯邦最高法院（German Federal Supreme Court，FSC）在2009年的橘皮書判例中建立被告提出標準必要專利專利權人並未遵守FRAND 的授權原則承諾作為對法院核發禁制令的抗辯的適用情況，和在歐盟法院該判決之前，歐盟執行委員會 （Commission of European Union, EC，係違對案歐盟運作條約第102 條之執法機關）在Motorola 調查案與Samsung 調查案中提出如何認定違對案歐盟運作條約第102 條的見解，有所不同，故德國杜塞道夫法院要求歐盟法院釋疑，以建立歐洲地區之統一標準。
歐盟法院的華為v.中興案判決結果，不僅是修正了德國聯邦最高法院的橘皮書判例，也修正了歐盟執行委員會在Motorola/Samsung案的見解，但是歐盟法院的華為v.中興案判決本身卻又留下更多的問題，其所建議之談判流程有許多不切實際之處，導致與會人士諸多抨擊，與會人士認為歐盟法院的華為v.中興案判決將來各國法院在操作時，仍有許多待解決的問題，不可避免地將導致各國法院適用上的歧異。
第二天也有半小時的時段，分享了中國大陸的對案壟斷法以及美國的最新判決，還有一小時的時段，藉由世界咖啡館[footnoteRef:3]的討論模式，分享了統一專利法院（UPC）的現況。 [3:  世界咖啡館 〔World Cafe〕是歐美目前流行之一種在輕鬆的氛圍中，透過彈性的小團體，產生團體智慧的討論方式。進行方式是會先在不同咖啡桌由其咖啡館長（固定之主談人）設定不同討論主題，再將已經事先分組之不同小組，藉由15-20分鐘跑桌的方式，在短時間內進行快速地吸收各議題內容並進行交流討論，待所有咖啡桌均已跑完之後，由各咖啡館長報告各咖啡桌主題下收集到的各方意見。] 

第三天有半天的SEP訴訟研討會，參與討論者明顯減少，許多與會專家已經先行離開，是由IBC Legal主辦單位之SHEARMAN & STERLING LLP事務所資深律師，再次針對華為v.中興案進行判決之影響分析。

3、 [bookmark: _Toc440295599]競爭法角度看歐盟標準必要專利之禁制令救濟
[bookmark: _Toc241985841]專利制度係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，而提供發明人有限時間內的專利權作為誘因，專利權是一種排他權（Right to Exclude），可以排除任何人製造、使用為販賣之邀約、販賣、或使用之目的而進口該物品之權利，專利權人藉由排他權使任何人都不能進入該物品的市場，所以排他的專利權實質上等同於給予專利權人合法獨占的權利。
一般情況下，這樣的人為合法的排他或獨占權，並不會真正達到獨占的效果，因為市場上仍然可能還有其他競爭技術或產品，使專利權人雖有排他權可以禁止他人進入專利發明的市場，但仍不具有控制價格或市場之力量，而不會對社會大眾造成損害，而且專利權人藉由將製造、使用為販賣等權利授權給他人而獲取報酬，給予專利權人繼續研究創新的動力，對案而是帶來鼓勵創新與促進產業發展的正面效果。排他權之行使，往往在專利侵權發生時透過救濟的方式呈現，在美國與歐洲的制度下欲行使排他權者，需向法院聲請暫時或永久禁制令（injunction）；在台灣的制度下則是假處分與排除侵害請求。
在專利法架構下，專利權人可以自由決定要將其專利權授權給何人、以何種條件授權，如果專利權被侵害也可以自由決定是否提起侵權訴訟、對哪些侵權人提起訴訟，然而，在競爭法架構下，具有市場支配力的企業（如標準必要專利權人，SEP holder）濫用其力量影響正常市場機制（如藉由聲請禁制令對其他競爭對手產生專利箝制（hold-up）現象），產生違對案歐盟運作條約（Treaty on the Functioning of the European Union，TFEU）第102條的情形時，此時，歐盟委員會可依據歐盟競爭法對專利法所賦予標準必要專利權人的專利權之實施加以限制。
歐盟運作條約第102 條：具有市場支配地位者不得濫用其力量對會員國之正常市場競爭機制造成影響，濫用市場支配地位的行為包括：（1）直接或間接地強行規定不公平的購買或銷售價格或其他不公平的交易條件，（2） 限制生產、市場或技術發展，從而損害消費者利益，（3）在與其他交易個體進行的同等交易中使用不同的條件，從而使其在競爭中處於不利地位，（4）以其他締約方接受附加義務為條件締結契約，而這些條件在本質上或者根據商業慣例與此等契約的主題無關[footnoteRef:4]。 [4:  Article 102 TFEU, Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the internal market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the internal market in so far as it may affect trade between Member States. 
Such abuse may, in particular, consist in:
〔a〕 directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions;
〔b〕 limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers;
〔c〕 applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;
〔d〕 making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.] 

專利權的取得和專利排他權本身均不會使企業具有市場支配地位，但標準必要專利權的取得和其專利權的實施則要考慮是否涉及濫用市場支配地位，競爭法並不對案對專利權人從專利的實施中獲益，歐盟運作條約第102條所關注的不是企業如何取得其市場支配地位，而是具有市場支配地位的企業是否濫用其專利排他權，使對競爭對手和消費者產生不公平競爭的影響。當企業實施標準必要專利之專利排他權時，若涉及藉助技術標準的必要性與不可替代性，破壞標準利用人與社會公眾間的利益平衡，將引發專利權與競爭法交叉的問題。
1、 [bookmark: _Toc440295600]具有市場支配地位者的認定
所謂「具有市場支配地位者」，歐盟法院（Court of Justice of European Union，CJEU）的一般性定義為：一個企業所享有的經濟能力地位能夠使該企業無需顧及其他競爭者、顧客和最終消費者的對案映，而採取顯著程度的獨立行動，來妨礙相關市場內有效競爭的維持[footnoteRef:5]。 [5:  ECJ, Case 85/76, Hoffman-La Roche & Co. AG v. Commission, 1979 E.C.R. 461 〔1979〕, p.38; see also, Case T-201/04, Microsoft Corp. v. Commission, 2004 E.C.R. II-4463, p. 229.] 

將競爭法應用於標準必要專利，主要是採用了「專利箝制（hold-up）」理論假設，認為由標準制訂組織（SSOs）或聯盟協商一致制定並公佈，共同使用的和重複使用的一種技術規範，保證產品或技術的互換性、相容性和通用性，當標準被制訂後，如果該標準的實施者一定必須使用其中的某些專利，才能符合該標準，則這些專利即所謂標準必要專利，而由於該專利的「必要性[footnoteRef:6]」，會使得擁該標準必要專利的專利權人獲得強大的控制該智慧財產權相關產品所存在的競爭市場的地位，甚至是市場支配地位。 [6:  對於「必要性」的定義，各標準制訂組織間尚未有統一看法，例如，歐洲電信標準協會（ETSI）對必要性的定義是：基於技術上（而非商業上）的原因，而在符合特定標準的商品或技術時，不可能不侵犯該專利權，但國際電機電子工程師學會標準協會（IEEE-SA）對必要性的定義，則包含技術上與商業上的原因。總而言之，必要專利認定是一個高度複雜、成本高昂且存在巨大不確定性的工作，即使國際上能協調出統一定義，面對在技術日新月異的今天，專利文獻浩瀚如海，標準制訂組織通常不願意負責對標準所涉及專利的必要性作出判斷，所以實務上，評估必要性的工作，通常是由涉訟相關當事人或法院自行完成。] 

換言之，擁有標準必要專利並不意味著必然具有市場支配地位，必須具體調查標準必要專利權人與標準必要專利相關產品所存在的競爭市場的影響力，但二者有密切相關，擁有越多的標準必要專利，越可能被認為具有市場支配地位。若認定標準必要專利權人具有市場支配地位，其專利權人之使用專利權的行為就應受到競爭法拘束。
在實務上，若雙方可能對「具有市場支配地位」並無爭議，法院可直接「推定（presumed）」是具有該技術所屬市場之支配地位（dominant position），例如在歐盟法院的華為v.中興案中，杜賽道夫法院所提的問題中，並沒有要求歐盟法院對於「市場支配地位的認定」提出解釋，可能是在該案訴訟中華為具有市場支配地位是兩造雙方不爭執的事實。
2、 [bookmark: _Toc440295601]FRAND抗辯
標準制訂組織的智慧財產權政策中，要求會員必須繳交一不可對案悔之聲明（Letter of Assurance, LoA），承諾遵守該標準制度組織的智慧財產權政策，包括資訊的揭露義務（披露自己所擁有之可能涉及該標準的專利），以及承諾如果標準中含有自己的專利，將按照公平、合理與無歧視（FRAND）原則將專利授權給使用者。因此，根據FRAND原則，標準必要專利專利權人不能自由決定要將其專利權授權給何人，任何有意願使用該標準之標準必要專利使用者，均有權利要求專利權人必須履行其和標準制度組織之間的LoA契約義務，以FRAND 的授權原則授權給使用人，如果標準必要專利權人未履行LoA契約義務，而藉由聲請禁制令的談判優勢，向使用人收取高昂的權利金，就會產生專利箝制（hold-up）現象，是一種濫用市場支配地位的行為，導致違對案歐盟運作條約第102條。
在此背景之下，標準必要專利之專利侵權訴訟中，侵權被告除了在法院主張傳統的專利無效抗辯或不侵權抗辯之外，近年也開始利用競爭法主張FRAND抗辯（也稱為競爭法抗辯（competition law defense））來對抗專利權人聲請禁制令與降低損害賠償金額。
FRAND抗辯近年來已經獲得歐洲地區各法院的認可（例如2009年德國聯邦最高法院的橘皮書判例），但是歐洲地區對於FRAND抗辯是否成立仍未形成統一見解。
目前在歐洲所有主要的管轄法院的認定下，禁制令的聲請仍是專利侵權訴訟中合法的救濟措施，標準必要專利之專利權人雖然有FRAND承諾，但該承諾並不必然剝奪標準必要專利權人對侵權者向法院聲請禁制令救濟的權利，但為了避免標準必要專利權人濫用市場支配地位，禁制令救濟應該受到合理的限制。問題是：在什麼情況下，被告主張FRAND抗辯會成立？亦即承諾以公平、合理、無歧視條件作為授權原則之標準必要專利權人聲請禁制令有違對案歐盟運作條約第102條之不公平競爭問題；又在什麼情況下，被告主張FRAND抗辯不會成立？亦即不會有違對案歐盟運作條約第102條之不公平競爭問題，分辨濫用行為和合法行為之間的區別，這問題正是歐盟法院在華為v.中興案判決所要回答者。

4、 [bookmark: _Toc440295602]專利箝制與逆向阻擾的平衡
由於電腦、通信和電子產業高度仰賴技術或品質要求的相關標準，以確保不同製造商的產品或零件之間具有「相容性」和「互通性」，因此，業界人士透過標準制訂組織共同發展、談判和商訂產業或技術標準，除了藉由找出最佳解決技術方案提高所有產品的功能，藉由相容性和互通性提高產品流通性而擴大市場，此外，標準制訂亦可以減少技術上的不必要研發支出，進而降低消費者的成本與促進更多的後續應用研發，藉此促進生產者之間的競爭。雖然建立產業或技術標準有其正向目地，但亦產生相對的問題，包括：「專利伏擊（patent ambush）[footnoteRef:7]」、「專利箝制（Patent Hold-Up）」和「權利金堆疊（royalty stacking）[footnoteRef:8]」等問題，其中，專利箝制問題是本次研討會之討論焦點。 [7:  參與標準制訂的企業或成員在標準制訂過程中，未遵守資訊揭露義務，故意不揭露其所擁有之相關專利或專利申請案之不當行為。]  [8:  由於一樣產品或元件可能使用到許多標準必要專利，倘若各標準必要專利權人單獨收取權利金，那麼所有專利加總就會遠遠超出由單一專利權人收取所有專利權利金並且可能超出下游市場所能負荷的經濟成本。] 

所謂專利箝制（Patent Hold-Up）理論，是史丹福大學Lemley教授與UC柏克萊大學Shapiro教授所建立者[footnoteRef:9]，該理論是指當一項專利成為某項技術標準之必要專利，所有相關產品為了符合該項技術標準，都必須使用該必要專利，亦即該產業中其他企業都被「箝制」使用該技術標準，而且一旦企業已投入大量的資源開發產品和技術以符合該技術標準，將無法放棄他們原本的投資並負荷高昂的費用以轉換成其他技術，從此就此被該項技術標準「套牢」了，這種現象導致了標準必要專利權人，可以利用這種獨特的談判優勢與禁制令威脅，藉此向各企業收取高昂的權利金，而導致不公平競爭，需要競爭法介入干預。 [9:  See eg Mark. A Lemley and Carl Shapiro, Patent Hold-up and Royalty Stacking 〔2007〕 85 Tex L Rev 1991.] 

由於「專利箝制現象的存在」是競爭法介入的前提要件，研討會第一天首先針對專利箝制現象是否廣泛存在而需要限制競爭法廣泛介入，進行了激烈的討論。
研討會結論認為目前尚不能證明專利箝制現象廣泛存在。
【標準必要專利權人方的意見】
標準必要專利權人方（如QUALCOMM、ERICSSON），強烈相信專利箝制議題是屬於「猜測性和未經證實」的假設風險。
 2015年3月31日公布於社會科學研究網（Social Science Research Network, SSRN）[footnoteRef:10]，由史丹福大學Stephen Haber教授、UC柏克萊大學Ross Levine教授及洛杉磯大學Alexander Galetovic教授所著之最新的研究論文「專利箝制之實證研究（An Emporocal Examination of Patent Hold-Up）」[footnoteRef:11]，該論文已經被刊載於競爭法和經濟雜誌（Journal of Competition Law and Economics），該論文從實證研究角度觀察近20年來美國是否有專利箝制（SEP Hold-Up）現象，而造成美國創新速度放緩；雖然政策分析家、律師或實務界一再主張SEP Hold-Up現象嚴重影響電腦、通信和電子產業（ITC產業）發展，但研究結果[footnoteRef:12]顯示可以佐證SEP Hold-Up現象存在的證據非常少，尚不足以作出任何具體結論。 [10:  社會科學研究網〔SSRN〕，成立於1994年10月，願景是希望全球社會科學學者可以共享和傳播其研究成果，學者的論文會經過嚴謹的期刊審稿和出版作業流程。]  [11:  論文全文可由SSRN下載，下載網址http://ssrn.com/abstract=2588169。]  [12:  當年Lemley和Shapiro教授提出專利箝制理論是根據2000年初的美國禁制令核發情況所建立，當時，幾乎美國地方法院在專利侵權訴訟中會理所當然地核發禁制令，此作法直到2006年美國最高法院eBay案（eBay Inc. v. MercExchange, LLC 547 U.S. 388 〔2006〕）根據衡平原則訂定禁制令核發標準之後才有所改變，然而，研究比較eBay案之前與之後的美國專利訴訟案件，如果eBay案之前假設是有專利箝制現象，eBay案之後因為地方法院嚴格限制核發禁制令假設是沒有專利箝制現象，研究結果原本預期eBay案之後因為沒有專利箝制阻礙創新，和SEP高度相關之產品（如ITC產品）售價應該下降，但研究發現eBay案之後和因品質而調整價格之ITC產品〔高階消費性電子產品〕之售價〔the quality-adjusted prices of SEP-reliant products〕是上昇的，但與品質無關之ITC產品〔記憶體等〕之售價，主要是受到莫耳定律〔Moore’s law〕影響而使售價大幅滑落，傳統產業之產品售價則幾乎持平，由於研究結果沒有發現eBay案之後因品質而調整價格之ITC產品之售價有滑落，因此，可以佐證SEP Hold-Up現象存在的證據非常少，尚不足以作出任何具體結論。] 

如果SEP Hold-Up現象存在，比較不同產業類別，以任何產品（如手機）都涉及大量SEP技術標準之ITC產業為例，ITC產業發展與產品技術更新、產品價格滑落的速度應該要有放緩跡象，終端消費者應該會受到SEP Hold-Up現象的傷害，而無法享受到產品技術更新、產品價格滑落的好處，但是實際情況卻是ITC產業的產品及技術更新，仍舊以相當快的創新速度發展中，對案之，產品不涉及大量SEP技術標準之傳統產業，終端消費者卻並未有產品技術更新、產品價格滑落的好處。
標準必要專利權人方認為企業投入大量研發時間與經費，極不容易才取得專利權，而最終也只有少數專利能被納入標準之中，藉由標準的形成，後繼企業可以輕易預期市場要求、避免投入無謂研發製造成本及資源，因此產品研發資源的浪費會減少，標準必要專利權人主張專利權的合理授權金只是拿回應有的報酬。
標準必要專利權人方認為競爭法不應該過度介入自由市場的談判機制，現在各國競爭法機關或法院過度限制標準必要專利權人聲請禁制令救濟的結果，已經造成侵權人有恃無恐地無償使用專利權人的專利，企圖談到比FRAND 授權原則底下的合理費率更低的價格，專利權人若不想低價授權，就必須透過訴訟取得最後勝訴判決才能獲得損害賠償，但是即使專利權人勝訴，他們得到的也不會比FRAND 授權原則的合理費率更多，也就是只能得到一開始若達成協議所應得到的。換言之，如果標準技術使用者在用盡任何法律程序的選擇前，違對案合約的唯一風險僅是支付以 FRAND 授權原則為基礎的權利金或費用的話，不接受授權提議其實對於標準技術使用者其實不存在任何風險。如此以來，風險會完全落在專利權人一方，這樣會造成對標準必要專利權人的「逆向阻擾」（Reverse Hold-Up）或「專利孤立」（Hold-Out）。
例如在美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）之337-TA-868調查案[footnoteRef:13]，InterDigital 控告Nokia 和中興通訊等企業侵犯其數個專利，其中包含ETSI 宣告為3G 和4G 標準必要專利，FTC行政法官 Essex認為從InterDigital 的行為或者無線通訊產業中，他並沒有看到任何證據證明專利箝制是個實際存在的問題，此外，他對案對政府的干預，「因為下令一個通則性的方案以解決假設性的專利箝制問題，很可能產生比現存問題更多意想不到的負面後果」[footnoteRef:14]。行政法官 Essex甚至判定Nokia 和中興通訊進行了「逆向阻擾（Reverse Hold-Up）」，因為他們無償地使用了InterDigital 的專利，而沒有遵循適當的程序取得授權，對案之被告向InterDigital 施加壓力接受低額的權利金。 [13:  Investigation No. 337-TA-868. Certain Wireless Devices With 3G And/Or 4G Capabilities and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-868, Initial Determination on Violation of Section 337 and Recommended Determination on Remedy and Bond 〔June 13, 2014〕.]  [14:  Id at 124.] 

【標準利用人方的意見】
標準利用人方所主張之專利箝制存在的證據較少，因為專利授權契約是兩造的商業機密資料，外人無法得知，因此如果雙方達成授權協議，即使授權契約有專利箝制條文，亦無法舉證。
標準利用人方所主張之較具體的專利箝制存在的證據，是在中國大陸的華為v. InterDigital案及歐盟執行委員會的Motorola調查案。在Motorola調查案，因為Apple已經表示願意接受法院或仲裁機構的判決及所決定的授權金額或費率，表現出善意潛在被授權人的態度，Motorola卻仍利用禁制令救濟來限制Apple產品銷售，構成了濫用市場支配地位。至於在中國大陸的華為v. InterDigital案中，InterDigital被認定利用在美國法院起訴華為的行為，逼迫華為接受過高授權金，屬於專利箝制行為，也要求華為將其全球所有專利無償授權給InterDigital，屬於附加不合理交易條件的行為，同時，InterDigital將標準必要專利和其他非標準必要專利（SEP及non-SEP）之整包專利組合一起要求華為支付授權金，屬於搭售行為。

5、 [bookmark: _Toc440295603]IEEE-SA新智慧財產權政策的爭議
IEEE-SA在2015 年2 月公開其修訂其智慧財產權政策[footnoteRef:15]，新智慧財產權政策明確要求IEEE-SA 會員必須： [15:  Understanding Patent Issues During IEEE Standards Development, IEEE Standard Association, retrieved from http://standards.ieee.org/faqs/patents.pdf.] 

（1）同意對所有的標準使用者或準備實施該標準的使用者提供授權，而且不能選擇性地挑選特定被授權人；
（2）對於有意願取得授權的潛在被授權人，不對其尋求或威脅尋求禁制令救濟；
（3）考量對被授權人之授權商，提供專利授權的可能性；
（4）考慮利用仲裁程序決定FRAND 授權條款，尤其是權利金費率決定；
（5）合理的權利金費率要基於「最小可銷售單位（smallest salable unit）」，以該單位之價格作為合理權利金的計算基礎；和
（6） 應確保這些專利後續購買者同意遵守相同的承諾與義務。
標準必要專利必須要以FRAND 授權原則授權給其他標準使用者使用，但事實上，所謂的「FRAND」究竟是何含義，以往各標準制訂組織一直沒有明確定義，而IEEE-SA 此次新智慧財產權政策，大膽地率先各標準制訂組織為FRAND 授權原則給予定義，引起許多對案彈聲音。
根據IEEE-SA新智慧財產權政策，所謂「公平（Fair）」，意味著對於在技術標準中握有標準必要專利之專利權人應該對於有意願取得授權的潛在被授權人，不對其尋求或威脅尋求禁制令救濟；所謂「合理（Reasonable）」主要是指合理的專利權利金費率，合理的權利金費率要基於「最小可銷售單位（smallest salable unit）」作為合理權利金的計算基礎；所謂「無歧視（Non-Discriminatory）」專利權人對每一位被授權人以平等的方式對待，同意對所有的標準使用者或準備實施該標準的使用者提供授權，而且不能選擇性地挑選特定被授權人。
IEEE-SA新智慧財產權政策，Qualcomm 和其他對案對者表示，此次智慧財產權政策的修訂過程不夠公開透明，且未採行以往之「共識決」模式[footnoteRef:16]。 [16:  但IEEE-SA 官員並不認同這種說法，並聲明此次的修訂乃基於過去兩年充分吸收了各方利益相關者的建議。] 

再者，Qualcomm 和其他對案對者表示，前述（2）和（5），嚴重削弱標準必要專利權人往後聲請禁制令救濟的可能性與合理權利金的計算基礎，「最小可銷售單位（smallest salable unit）」與現今於無線通訊市場的權利金計算慣常做法相悖，而從美國CAFC最新判決[footnoteRef:17]也顯示，合理權利金應該依據個案判斷，亦即雖然多數情況會是最小可銷售單位作為權利金計算基礎，但如果消費者購買產品的動機主要都是因為該標準相關技術，則仍可依整個產品作為權利金計算基礎，認為所有的損害賠償模型都採用最小可銷售單位為計算基礎是站不住腳的（untenable）。除此之外，Qualcomm和Ericsson認為，限制禁制令救濟將幫助那些支付專利費的被授權人組成一個非法的聯合行為。 [17:  CSIRO v. Cisco, Fed. Cir., Dec. 1, 2015.] 

IEEE-SA之最新智慧財產權政策中，明顯直接限制SEP權利人後續聲請禁制令的可能性，也要求FRAND權利金計算一律採行「最小可銷售單位（smallest salable unit）」，與會之大企業代表，如QUALCOMM、ERICSSON，對IEEE-SA此舉抨擊不斷，認為IEEE-SA不應該在缺乏專利箝制現象證據的情況下，斷然地、缺乏溝通地採取背棄傳統「共識決」的高壓作法來通過新智慧財產權政策，偏袒侵權人，對案而造成SEP權利人遭受逆向阻擾（Reverse Hold-Up，或Hould-Out），與會之QUALCOMM、ERICSSON代表更直接表達說明公司政策是不配合IEEE-SA，均將不會繳交新的授權聲明（Letter of Assurance, LoA），雖然之後仍會參與IEEE-SA之標準制訂活動，但是訴訟時會主張仍使用的舊LoA，顯然這會是將來IEEE-SA內部的問題，而IEEE-SA新智慧財產權政策所造成的影響，勢必也會成為未來訴訟中值得關注的議題。
至於，與會之另一標準制訂組織歐洲電信標準協會（European Telecommunications Standards Institute，ETSI）代表表示，ETSI目前尚在審慎評估其智慧財產權政策，但不會貿然跟進IEEE-SA，會先以「專利資訊揭露之公開與透明」為目標，進行系統更新，使得外界可以更容易查詢相關揭露資訊。

6、 [bookmark: _Toc440295604]歐盟法院華為v.中興案判決之影響分析
歐盟法院的華為v.中興案判決，起因於德國杜塞道夫法院在審理華為控訴中興侵權案件時，因為德國聯邦最高法院（German Federal Supreme Court，FSC）在2009年的橘皮書判例中建立之競爭法抗辯原則，和歐盟執行委員會在Motorola 調查案與Samsung 調查案中提出如何認定違對案歐盟運作條約第102 條的見解有所不同，故德國杜塞道夫法院要求歐盟法院釋疑。因此，在分析歐盟法院的華為v.中興案判決前，先對德國橘皮書判例及歐盟執行委員會的見解分別進行說明，瞭解華為v.中興案背景後，再進行歐盟法院的華為v.中興案判決分析。
1、 [bookmark: _Toc440295605]德國聯邦最高法院的橘皮書判例
目前約有70％ 在歐洲的專利侵權訴訟在德國法院審理。從專利權人的角度，德國法院為提出專利訴訟優先考量的管轄法院乃因德國法院提供了快速以及符合成本效益的訴訟程序。再者德國法官相較於其他歐洲國家管轄法院有較多處理專利案件的經驗，特別是禁制令的核發程序。專利權人在德國進行專利訴訟時，除了法院較偏袒專利權人，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優點：
（1）暫時禁制令取得相對容易且快速：暫時禁制令，在侵權事證明確且急迫的情況，如果情況成立，德國地方法院可以在24小時內發出暫時禁制令。
（2）侵權訴訟之審理時間短，約在第7-8個月可以判斷是否核發永久禁制令。
（3）德國專利訴訟採二元制，專利無效與專利侵權訴訟程序是兩個不同的程序，地方法院僅審查專利是否侵權，聯邦專利法院（Federal Patent Court）審理專利有效無效之爭議，因此被告必須另行於聯邦專利法院起訴抗辯專利無效。
（4） 不同於美國專利訴訟制度，德國法院通常不會對是否核發禁制令做自由裁量，換句話說在德國專利法並沒有類似eBay 案的禁制令核發判斷標準，若法院判定侵權行為成立，永久禁制令就是理所當然會被管轄法院核發，除非例外情況，例如本研討會所探討之基於競爭法的FRAND 授權原則的抗辯。
在德國專利法架構下，侵權者無法主張專利無效抗辯來來阻卻禁制令救濟措施的核發，但是，德國法院在2004年發展出涉及標準必要專利訴訟中的被告，特別可以採用之競爭法抗辯，要求標準必要專利權人以FRAND 授權原則授權給被告，但具體的作法並未被確認；直到2009年德國聯邦最高法院（German Federal Supreme Court，FSC）的橘皮書判例（Orange Book Standard Decision）才確定了具體作法，如果被告符合橘皮書判例所規定之特定情況，德國聯邦地方法院可裁定駁回專利權人禁制令聲請，使被告免除受到禁制令的影響。
德國聯邦最高法院在2009 年5 月6 日的橘皮書（Orange Book case）判例重點如下：如果被告（侵權人）的行為符合以下二條件：（1）被告須已向原告（標準必要專利權人）提出了合理的授權提議，以及（2）被告提出授權提議後，應有「當作原告已同意」該授權提議的willing licensee行為，亦即被告應將合理權利金交給法院提存，當作將權利金支付給假設存在的原告的證據。如果被告的行為符合前述二條件，則被告在原告提出禁制令聲請時，就可以使用FRAND抗辯，要求法院駁回原告禁制令聲請[footnoteRef:18]。 [18:  德國橘皮書判例不以專利權人有FRAND承諾為前提，所以包括SEP、CEP或non-SEP等，被告都可能藉由行為上滿足二條件而主張FRAND抗辯。] 

上述行為之舉證責任在被告，專利權人沒有義務自己提出授權提議給自己來同意，因此什麼是符合FRAND授權條件之「合理」的授權提議是被告之舉證責任，而當如果被告的行為符合前述二條件，專利權人若拒絕簽定具FRAND 授權原則的授權條款就可以構成一個可能的濫用市場支配地位的行為，有違對案競爭法之虞。
附帶說明，橘皮書判例並未排除被告將來在聯邦專利法院質疑專利有效性的權利，兩者是不相干的。
2、 [bookmark: _Toc440295606]歐盟執行委員會之Motorola 調查案與Samsung 調查案
【Samsung調查案】[footnoteRef:19] [19:  Commission decisions of 29 April 2014 in case COMP/39.999 Samsung – Enforcement of UMTS standard essential patents.] 

2011年開始Samsung以Apple侵害其UMTS（3G）移動通訊領域的SEP為由在多個歐盟成員國法院對Apple產品聲請禁制令，為此，歐盟執行委員會於 2012 年1 月30 日對Samsung 展開對案壟斷調查，調查Samsung尋求禁制令救濟是否違對案TFEU 第102 條，並違對案對ETSI 的FRAND 承諾。
在2012 年底，歐盟執行委員會轉告Samsung，Apple有意和Samsung進行FRAND授權談判，Samsung之後宣佈於歐洲各法院撤回對Apple（未決訴訟）的禁制令救濟聲請，並向歐盟執行委員會承諾將不再對有意願之被授權人主張禁制令，希望避免歐盟執行委員會之不利裁罰，但當時歐盟執行委員會仍表示會繼續其調查；直到2014年4月29日歐盟執行委員會發出對Samsung調查結果，接受Samsung的承諾，認為其未違對案歐盟運作條約第102 條。
【Motorola調查案】[footnoteRef:20] [20:  Commission decisions of 29 April 2014 in case COMP/39.985 Motorola – Enforcement of GPRS standard essential patents.] 

2011年iPad（Apple）和Xbox（Microsoft）遭到Motorola禁制令救濟影響，Apple和Microsoft各自向歐盟執行委員會提出申訴舉報Motorola有違對案歐盟運作條約第102 條之行為，歐盟執行委員會於2012 年4 月2 日對Motorola 展開競爭法調查，歐盟執行委員會因此著手調查Motorola 是否違對案對 ITU、ISO/IEC、IEEE 以及ETSI 等SSO 的FRAND 授權原則承諾，是否成立濫用市場支配地位。
2014年4月29日歐盟執行委員會發出對Motorola調查結果，認為Motorola對Apple聲請禁制令之行為違對案歐盟運作條約第102 條，構成了濫用市場支配地位。歐盟執行委員會在該決定中正式為SEP相關的授權談判建立了「安全港」原則，即：如果潛在被授權人願意遵守FRAND原則進行授權談判，並願意在談判破裂後，接受法院或仲裁機構的判決與所決定之授權金額或費率，其行為已符合為willing licensee，則SEP專利權人就不得向法院基於SEP對潛在被授權人聲請禁制令救濟。換言之，在雙方談判協商最後未得出一雙方可接受的結論的狀況下，只要潛在被授權人同意接受一公正第三人所決定的權利金或授權費率，便有立場提出FRAND 抗辯來避免管轄法院核發禁制令救濟給標準必要專利權人。
歐盟執行委員會對於違對案歐盟運作條約第102 條之濫用市場支配地位的認定見解，相較於德國聯邦最高法院的橘皮書判例，顯然是較有利於標準必要專利之利用人，其所提出的安全港概念，非常寬鬆，外界抨擊指出，只要潛在被授權人表達同意接受一公正第三人所決定的權利金或授權費率的意願後，好像就可以一直使用談判技巧拖延，永遠無償使用標準必要專利，而且標準必要專利權人對其完全沒有辦法使用禁制令救濟，根本就是對專利權人的逆向阻撓（Reverse Hold-up或Hold-out）。
3、 [bookmark: _Toc440295607]德國杜賽道夫法院向歐盟法院請求釋疑
2011年，華為對中興通訊德國子公司在德國杜塞道夫法院提出專利侵權訴訟，華為控訴中興通訊有關Long Term Revolution, LTE（4G）技術的通訊系統產品在德國侵害華為的兩項LTE 標準必要專利，此訴訟為華為與中興通訊全球專利戰的其中一個訴訟。杜賽道夫法院審理後，認為中興通訊僅有侵害其中一項標準必要專利。華為在德國杜賽道夫法院主張中興通訊侵害其數個標準必要專利，要求法院核發禁制令，中興通訊則主張華為已經對歐洲電信標準協會（ETSI）承諾以FRAND授權原則對標準必要專利使用人進行授權，而且中興通訊有意願（willing）進行該授權原則下的授權談判，因此主張華為尋求禁制令的行為是濫用市場支配地位，違對案歐盟競爭法。2013 年3 月德國杜賽道夫法院就其中標準必要專利權人聲請禁制令是否濫用其市場支配地位，向歐盟法院提出釋疑。
歐洲的法律環境是，歐洲專利的侵權糾紛是由各國家法院依該國家法律加以處理，杜賽道夫法院認為德國2009 年最高法院橘皮書判例所設定阻卻標準必要專利權人主張禁制令權利的對案訴抗辯，FRAND抗辯，是立足於歐盟競爭法下之濫用市場支配地位的原則，但德國橘皮書判例與歐盟委員會於Samsung 與Motorola 標準必要專利侵權糾紛調查案所設定標準不同，因此杜賽道夫法院認為有澄清判斷標準之必要，以避免德國法院與歐盟委員會在以後更多的案件中採取不同立場，並確保德國法院所建立之橘皮書判例能與歐盟判例法一致。
德國杜賽道夫法院向歐盟法院提出五個涉及標準專利權權利行使以及標準必要專利有關FRAND 授權條件之問題。分別是：
（1） 如果標準必要專利權人已向標準組織聲明，願意按照FRAND 授權原則向所有技術使用人提供授權，而侵權人聲明自身有意協商且同意被授權，那麼標準專利權人向法院聲請專利侵權人的禁制令，是否構成對市場支配地位之濫用？
還是，
當侵權人向標準專利權人提出以公平、合理和不歧視之授權條件之授權提議，並且期待取得授權的侵權人，已經提前履行了授權提議義務，而標準必要專利權人向法院聲請禁制令的行為，才能被推定為濫用市場支配地位行為的條件[footnoteRef:21]？ [21:  “Does the proprietor of [an SEP] which informs a standardisation body that it is willing to grant any third party a licence on [FRAND] terms abuse its dominant market position if it brings an action for an injunction against a patent infringer even though the infringer has declared that it is willing to negotiate concerning such a licence?
or
Is an abuse of the dominant market position to be presumed only where the infringer has submitted to the proprietor of the [SEP] an acceptable, unconditional offer to conclude a licensing agreement which the patentee cannot refuse without unfairly impeding the infringer or breaching the prohibition of discrimination, and the infringer fulfils its contractual obligations for acts of use already performed in anticipation of the licence to be granted?”, EU:C:2015:477 〔C-170/13 Huawei Technologies〕, para 39.] 

（2） 如果已有濫用市場支配地位的推定，歐盟運作條約第102條對於侵權人「有意願」向標準專利權人進行授權談判是否有實質性內容或時間點等要求？能否只根據侵權人寬泛、籠統的表明願意進行談判的（包括口頭同意）聲明就做可以作出有意願授權之推定？還是進一步要求侵權人必須以實質性的、時間點明確的條件進行談判，希望獲得標準專利權人許可，才能作為有意授權之推定？例如，已經溝通了一些條件和條款，可以用於授權提議之條款。
（3） 如果提出一可接受(acceptable)、無差別條件(uncondictional)之授權提議(offer)，是認定濫用市場支配地位的前提條件，歐盟運作條約第102條對於該提議是否有實質性內容或時間點等要求？該提議是否要像業界習慣之商業授權提議一樣，對授權提議內容明確清楚條列出所有詳細實質條件要求與明確時間點的要求？特別地，該授權提議是否以有侵害該SEP且該SEP是有效的為前提？
（4） 如果侵權人必須滿足一些提前履行未來的授權提議的義務，是認定濫用市場支配地位的前提條件，歐盟運作條約第102條對於完成合約履行義務的行為是否有要求？是否要求侵權人提供帳戶來補償過去侵權行為或者支付授權金？支付授權金的義務是否可以被提供擔保取代？
（5） 專利權人於專利侵權當中的其他救濟（要求提供擔保帳戶、召回侵權產品、以及損害賠償），是否可以適用濫用市場支配地位的這些條件要求？
值得注意的是，在杜賽道夫法院所提的問題中，沒有要求歐盟法院對於「市場支配地位的認定」提出解釋，可能是在該案訴訟中，華為具有市場支配地位是兩造雙方不爭執的事實。
4、 [bookmark: _Toc440295608]歐盟法院之華為v.中興案判決內容
有關於標準必要專利涉及之競爭法議題，在歐洲地區近期引起廣泛討論，歐盟法院於 2015 年7 月16 日做出了各方期待多時的判決[footnoteRef:22]。針對以下問題對歐洲地區法院給予一般性的答覆與指導：已經對標準制訂組織承諾會依FRAND 授權原則進行授權之標準專利權人，於怎樣情況下，可以尋求禁制令救濟而不會違對案歐盟競爭法？ [22:  Judgement of 16 July 2015 in Huawei Technologies, Case C-170/13 EU:C:2015:477，retrieved from http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165911&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1061029.] 

即使德國杜塞道夫法院對於尋求歐盟法院釋疑所提出的問題分別進行了非常具體的描述，但是歐盟法院並沒有直接針對問題回答，而是將根本問題簡化為程序性問題：在法院核發禁制令救濟之前，標準必要專利權人與被控侵權人雙方應該先完成怎樣的授權協商程序，法院才會核發或駁回禁制令聲請？
歐盟法院之華為v.中興案初步判決內容相當簡短，全文只有77段，其中第1-2段是主文，第3-39段是說明德國法律、歐盟法律、ETIS規則與案件背景，第77段是說明裁判費用負擔，第40-51段是說明要考慮的問題與歐盟判決先例，第53-76段才是實質判斷內容，以下就判決內容進行說明：
判決係對歐盟運作條約第102條的解釋。判決是針對華為技術有限公司（下稱“華為”）與中興通訊和中興通訊德國公司（下稱“中興”）之間的訴訟，關於涉訟專利是一標準必要專利（SEP）[footnoteRef:23]。 [23:  Id, para 1 and 2.] 

歐盟法院認為FRAND 授權原則承諾不能否定專利權人實質上擁有主張該些專利的禁制令救濟的權利，專利權行使會涉及濫用市場支配地位的行為，是一種專利權使用的例外情形。
歐盟法院指出「若一個專利是符合某一標準所必要者」，也就暗示標準必要專利權人「可以限制競爭對手的產品被製造、販賣，以使得標準必要專利權人可以獨佔整個市場[footnoteRef:24]」，歐盟法院也認為因為標準必要專利權人已經承諾FRAND 授權原則，標準利用人會合理期待標準必要專利權人不會拒絕符合FRAND 授權原則的授權契約[footnoteRef:25]，但如果標準必要專利權人尋求禁制令救濟也不必然就是濫用市場支配地位的行為，也要考慮標準利用人的行為是否符合某些不當情形，例如策略性拖延談判，在此種例外情況，專利權人仍可尋求禁制令救濟[footnoteRef:26]。 [24:  Id, para 49 and 52.]  [25:  Id, para 53 and 54.]  [26:  Id, para 52-54. A refusal to license by a dominant IPR holder is recongnised in the case law of the court of Justice as an abuse under Article 102 TFEU, only if certain “exceptional circumstances” are present.] 

歐盟法院認為「避免尋求禁制令救濟被認為是濫用市場支配地位，標準必要專利權人在尋求禁制令救濟前，必須符合程序要件[footnoteRef:27]」，以使標準必要專利權利人的行為符合其FRAND 授權原則承諾[footnoteRef:28]，法院才會核發禁制令聲請，這些程序條件依序條列如下： [27:  Id, para 55.]  [28:  “Although the ireevocable undertaking to grant licences on FRAND terms given to the standardization body by the proprietor of an SEP cannot negate the substance of the rights guaranteed to that proprietor by Article 17〔2〕 and Article 47 of the Charter, it does, none the less, justify the imposition on that proprietor of an obligation to comply with specific requirements when bringing actions againsts alleged infringers for a prohibitory injunction”, C-170/13 Huawei Technologies, para 59.] 

· 步驟1：在尋求禁制令救濟之前，標準必要專利權人必須先（1）指出被控侵權人侵害了哪一個專利，（2）具體說明其如何侵害該些標準必要專利。這樣做的原因是一個標準中涉及許多專利，被控侵權人必須瞭解是侵害哪一個有效、且是標準所必要之專利[footnoteRef:29]。 [29:  “Prior to such proceedings, it is thus for the proprietor of the SEP in question, first, to alert the alleged infringer of the infringement complained about by designating that SEP and specifying the way in which it has been infringed. …in view of the large number of SEPs composing a standard such as that at issue in the main proceedings, it is not certain that the infringer of one of those SEPs will necessarily be aware that it is using the teaching of an SEP that is both valid and essential to a standard.”, Id, para 61 and 62.] 

· 步驟2：被控侵權人接著應表達「就符合FRAND授權原則之授權契約進入協商的意願（experessed its willingness to conclude a licensing agreement on FRAND terms）」，如果標準利用人沒有表達該意願，標準必要專利權人可以尋求禁制令救濟，而不會違對案歐盟競爭法[footnoteRef:30]。 [30:  “Secondly, after the alleged infringer has expressed its willingness to conclude a licensing agreement on FRAND terms.”, Id, para 63.] 

· 步驟3：被控侵權人接著應表達FRAND協商意願之後，標準必要專利權人必須提出「書面並具體符合FRAND 授權原則之授權條款的提議（a specific, written offter for a license on FRAND terms）」，尤其內容應指出權利金費率與其計算方法[footnoteRef:31]。這樣做的原因是既然標準必要專利權人已經做了FRAND承諾，應該可以期待他能提出此提議 [31:  “it is for the proprietor of the SEP to present to that alleged infringer a specific, written offer for a licence on FRAND terms, in accordance with the undertaking given to the standardisation body, specifying, in particular, the amount of the royalty and the way in which that royalty is to be calculated.”, Id, para 63.] 

· ，而且授權契約通常是不公開，標準必要專利權人較被控侵權人有更多的資料可以定義不歧視的契約條款[footnoteRef:32]。 [32:  “where the proprietor of an SEP has given an undertaking to the standardisation body to grant licences on FRAND terms, it can be expected that it will make such an offer. Furthermore, in the absence of a public standard licensing agreement, and where licensing agreements already concluded with other competitors are not made public, the proprietor of the SEP is better placed to check whether its offer complies with the condition of non-discrimination than is the alleged infringer.”, Id, para 64.] 

· 步驟4：最後，被控侵權人必須即時回應（diligently）標準必要專利權利人，「建立在商業實務談判之誠實信用原則的客觀因素基礎上，不可以使用拖延技巧（in accordance with recognized commercial practices in the field and in good faith…which implies, in particular, that there are no delaying tactics）」[footnoteRef:33]。如果標準利用人沒有具體即時回應、沒有符合誠實信用原則、或是使用拖延技巧[footnoteRef:34]，標準必要專利權人可以尋求禁制令救濟，而不會違對案歐盟競爭法。 [33:  “By contrast, it is for the alleged infringer diligently to respond to that offer, in accordance with recognised commercial practices in the field and in good faith, a point which must be established on the basis of objective factors and which implies, in particular, that there are no delaying tactics.” , Id, para 65.]  [34:  可惜地，歐盟法院沒有進一步說明那些行為是拖延技巧，研討會專家指出，常見的拖延技巧為：某天為假日，所以沒回信；長官忙改派小職員開會使會議不能做結論；對契約討論、回應的時間過長，超出合理時間等。] 

如果被控侵權人不接受專利權人的授權提議，必須及時提出書面並具體符合FRAND 授權原則之對案提議(Counter-offer)[footnoteRef:35]。此外，被控侵權人亦必須按照實務上的商業慣例提供擔保金（security），例如用銀行擔保（bank guarantee）或將金額交給法院提存。擔保金的數額必須可彌補被控侵權人過去使用的行為所造成可被合理量化的金額[footnoteRef:36]。 [35:   “Should the alleged infringer not accept the offer made to it, it may rely on the abusive nature of an action for a prohibitory injunction or for the recall of products only if it has submitted to the proprietor of the SEP in question, promptly and in writing, a specific counter-offer that corresponds to FRAND terms.” , Id, para 66.]  [36:  “Furthermore, where the alleged infringer is using the teachings of the SEP before a licensing agreement has been concluded, it is for that alleged infringer, from the point at which its counter-offer is rejected, to provide appropriate security, in accordance with recognised commercial practices in the field, for example by providing a bank guarantee or by placing the amounts necessary on deposit. The calculation of that security must include, inter alia, the number of the past acts of use of the SEP, and the alleged infringer must be able to render an account in respect of those acts of use.” , Id, para 67.] 
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圖1 歐盟法院華為v.中興案判決核發禁制令前之談判流程
此外，在標準必要專利權人提出之授權提議（offer）和被控侵權人的對案授權提議（counter-offer）回覆後兩造還未能達成合議，兩造可（may）共同協議仲裁，由一個獨立的第三方對合理的權利金或權利金費率作出裁決[footnoteRef:37]。 [37:  “In addition, where no agreement is reached on the details of the FRAND terms following the counter-offer by the alleged infringer, the parties may, by common agreement, request that the amount of the royalty be determined by an independent third party, by decision without delay.” , Id, para 68.] 

最後，判決指出以上僅是針對歐盟運作條約第102條的解釋，被控侵權人將來在另一法院訴訟或授權談判中質疑之有效性或該專利是否為一標準之必要專利的權利，不受影響[footnoteRef:38]。 [38:  Id, para 69 and 70.] 

此外，以上流程是針對具有FRAND承諾的SEP專利權人濫用市場支配地位聲請禁制令之認定標準，SEP專利權人實施其他不違對案歐盟運作條約第102條之專利權的權利，不受影響[footnoteRef:39]。 [39:  Id, para 71 to 76.] 

5、 [bookmark: _Toc440295609]歐盟法院之華為v.中興案判決分析
針對標準必要專利權人與被控侵權人雙方之禁制令取得或不能取得之程序，歐盟法院的確提出了一套新的程序指導，不過內容過於簡略，而且偏離現行的授權協商實務，預料將造成未來下級法院適用時，相當高的不一致與不確定性，值得後續持續觀察。
歐盟法院之華為v.中興判決所建立之授權談判流程，被研討會之與會人士批評為偏離現行授權談判實務，以及有許多不明確之處，主要批評內容如下：
1. 授權提議要書面？標準必要專利權人之授權提議（offer）與被控侵權人之對案提議（counter-offer），通常不一定都會以書面、明確的文字形式呈現，一般會先提出口頭、概略的內容，直到最後有共識之後才提出書面、明確的授權契約內容。
2. 一輪協商機會？授權談判通常會進行許多回合的協商，專利權人會先出較高價格，使用人會出較低價格，雙方經過多次互相退讓，最終才能使契約達成合議，但是歐盟法院的流程只有一輪協商機會，過於理想化，與實際情況不符。
3. 未考慮專利組合之授權談判態樣？雖然系爭專利可能只有一個專利，但是授權談判時，實務上通常會考慮SEP專利權人的所有專利組合（IPR portfolios）整包授權，但是歐盟法院沒有對於專利組合整包授權的態樣加以考慮。
4. 未考慮交互授權之授權談判態樣？歐盟法院的授權談判流程，完全沒有考慮實務上通常最後是協議交互授權（cross license），不是就個別侵權專利進行談判。
5. 何謂合理權利金？標準必要專利權人之授權提議，必須提出合理權利金費率與其計算方法，如果是在交互授權的情況，也就是雙方根據各自的專利組合相互授權所提出的權利金費率與計算方法，是否能符合歐盟法院之合理權利金或授權費率的計算基礎的定義，尚待觀察。
6. 什麼是FRAND授權原則？標準必要專利權人之授權提議與被控侵權人之對案提議，都必須符合FRAND 授權原則，但是授權條件是否符合FRAND 授權原則，必須在個案中依據談判雙方的籌碼而定，並沒有可以一體適用的FRAND 授權原則，FRAND 授權金不是一個確定價格，而是一個「權利金範圍」。因此，即使SEP專利權人依據歐盟法院所訂的談判流程一步驟一步驟進行，仍有可能因為SEP專利權人的第一次授權提議被認為是不符合FRAND 授權原則而有違對案競爭法之虞；另一方面，被控侵權人的對案提議也有可能被認為是不符合FRAND 授權原則，而影響其在法院中主張FRAND 抗辯。最終的平衡之道，還是要提供SEP專利權人足夠的誘因去接受一個比其預期中的數額低、但仍符合FRAND 之授權金。
7. 專利有效性、標準必要性及侵權成立之認定？根據歐盟法院之判決，法院必須先確定SEP之專利有效性（validity）、標準必要性（essentiality）、侵權成立（infringement）以及FRAND 授權條件之後，才能決定是否核發禁制令，這代表法院在核發禁制令前，要先認定許多很複雜的事實要件，可能會造成法院相當重的負擔。
8. 是否要仲裁？有關於仲裁，判決文字兩造「可（may）」共同協議仲裁，不是應（shall），而且是雙方共同同意（by common agreement）進行仲裁，不是標準利用人單造表達同意接受一公正第三人所決定的權利金或授權費率的意願，就能滿足步驟5，歐盟法院沒有具體說明在標準必要專利權人提出之授權條款和被控侵權人的授權提議回覆後兩造還未能達成合議，如果兩造未共同協議仲裁，標準必要專利權人是否可以尋求禁制令救濟，而不會違對案歐盟競爭法。相對案地，在歐盟執行委員會的Samsung/Motorola案所建立之安全港原則是單方表達同意接受一公正第三人所決定的權利金或授權費率的意願，歐盟執行委員會就認定標準利用人是一willing licensee，而能避免遭受禁制令影響，顯然歐盟法院和歐盟執行委員會立場是不一致的。
9. 何謂拖延技巧？被控侵權人之「具體即時回應」、「誠實信用原則」及「不可以使用拖延技巧」，可能在SEP專利權人有完全不同的認定標準，這些不確定情況，會是雙方爭執之處。
10. 市場支配地位的認定？由於德國杜塞道夫法院認為華為具有市場支配地位是兩造雙方不爭執的事實，沒有要求歐盟法院對「市場支配地位的認定」提出解釋，故歐盟法院在其判決中指出「有鑑於提問法院僅是針對『濫用是否存在』提出疑問，分析之假設情境也只針對該問題（Given that the questions posed by the referring court relate only to the existence of an abuse, the analysis must be confined to the latter cirterion）[footnoteRef:40]」，因此，有關「市場支配地位的認定」仍是一個不確定問題，是否所有的SEP專利權人都一定是具有市場支配地位，將來仍有爭執空間。因為，根據歐盟執行委員會對於市場支配地位的見解，SEP專利權人都被假設是具有市場支配地位，但是歐盟法院則較為嚴謹，傾向於認為SEP必須先證明是權利有效且為某一標準之必要專利，也就是說，系爭SEP專利不能只是SEP專利權人曾經在標準組織宣稱可能為某一標準之必要專利（potentially essential to a standard），必須要被證明確實是有效且必要的SEP，因為並不是所有的SEPs都一定會在符合標準規範之產品上全部使用。 [40:  C-170/13 Huawei Technologies, para 43.] 

儘管歐盟法院判決內容仍存在有不確定，且與歐盟執行委員會的Samsung/Motorola案見解有差異，歐盟法院的華為v.中興案判決建立了一套較為中立的安全港原則，不是像歐盟執行委員會過於偏袒標準利用人，也不會像德國最高法院橘皮書判例過於偏袒標準必要專利權人，歐盟法院似乎是折衷於兩者之間。
6、 [bookmark: _Toc440295610]後華為v.中興案判決
歐盟法院之華為v.中興案判決，對標準必要專利之禁制令核發與FRAND抗辯建立了一套授權談判流程，對於解決標準必要專利的競爭法議題提供了指導，會對其他國家和地區的競爭法議題提供參考。然而，華為v.中興案判決在實際適用中仍存有許多不確定，需要下級法院在具體案例中逐步釐清與統一。
在歐盟法院之華為v.中興案判決之後，德國杜賽道夫地方法院（Dusseldorf Reginal Court）及曼海姆地方法院（Mannheim Reginal Court）根據歐盟法院所建立之授權談判流程，已經對標準必要專利之禁制令核發與FRAND抗辯各作出了1個判決，巧合地，2個判決結果都是核發禁制令且FRAND抗辯不成立。
1. 德國杜賽道夫地方法院的Sisvel v.海爾（case 4a O 144/14）案[footnoteRef:41] [41:  判決日期：2015年11月3日，http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/
j2015/4a_O_144_14_Urteil_20151103.html.] 

1. 杜賽道夫地方法院在應用歐盟法院之華為v.中興案判決時，採取嚴格的標準，不給被控侵權人任何拖延空間。
2. 杜賽道夫地方法院的判決顯示被控侵權人在德國法院訴訟中會負擔較重的舉證責任。
3. 核發禁制令，FRAND抗辯不成立。
Sisvel是－家義大利專利授權公司，在2014年9月在杜賽道夫地方法院起訴海爾生產的行動裝置侵害其EP 1264504專利，該專利是ETSI所制訂之3GSM標準之必要專利，該專利是Sisvel在2012年從Nokia購得。
在起訴之前，Sisvel曾經向海爾提出多次不同授權條件的契約，授權金從每隻手機0.50美金至0.15美金不等，但海爾均未接受，直到2014年10月，也就是Sisvel起訴後，海爾提出第一個對案提議(counter offer)，在法院言詞辯論之前，海爾又提出多個對案提議，在言詞辯論時，海爾首次提出其手機之銷售資料也提出了5000歐元的擔保金，Sisvel拒絕海爾的所有對案提議，要求法院核發禁制令。
杜賽道夫地方法院駁回了海爾的FRAND抗辯，認為海爾使用拖延技巧，Sisvel在尋求禁制令救濟之前，已經警告海爾侵害其專利並具體說明其如何侵害該專利，但海爾並未即時回應，因此無法主張FRAND抗辯，故核發禁制令。至於Sisvel或海爾在過程中所提出的授權契約條件是否符合FRAND，因海爾之FRAND抗辯已經被駁回，法院並不需要進行認定。
本案的另一個爭點是有關於授權契約移轉、權利耗盡及舉證責任。海爾在法院審理時曾主張其手機所使用的涉及系爭專利之晶片，是由Qualcomm供應，而Nokia將專利賣給Sisvel之前，在2008年Nokia已經和Qualcomm簽訂交互授權契約，在該交互授權契約中，Nokia承諾不會以該專利對Qualcomm提出專利訴訟換取可以使用Qualcomm的專利組合，因此，海爾認為其手機所使用之Qualcomm晶片應該受Nokia和Qualcomm的契約效力所涵蓋，Sisvel不應該對已經授權的晶片再要求額外的授權金。
問題是，海爾無法向法院舉證Nokia和Qualcomm之間的實際授權契約，海爾只能找出一些有關Nokia和Qualcomm簽訂契約的報導，Sisvel只簡單駁斥該授權契約不存在，在缺乏具體證據的情況下，法院也認同Sisvel而認為海爾的主張不可採，值得注意的，法院不認同應該將舉證責任移轉至Sisvel，由Sisvel向原專利權人Nokia要求提出和Qualcomm的授權契約。
從德國杜賽道夫地方法院的Sisvel v.海爾案判決，可以觀察到杜賽道夫地方法院在應用歐盟法院之華為v.中興案判決時，採取嚴格的標準，不給被控侵權人任何拖延空間，此外，針對舉證責任問題，杜賽道夫地方法院的判決顯示被控侵權人在德國法院訴訟中會負擔較重的舉證責任，且法院通常不願意將舉證責任轉置。
2. 德國曼海姆地方法院的Saint Lawrence 通訊v.德國電信（case 2 O 106/14）案[footnoteRef:42] [42: 判決日期：2015年11月27日，http://eplaw.org/wp-content/uploads/2015/12/
LG-Mannheim-2-O-106-14.pdf.] 

1. 曼海姆地方法院在應用歐盟法院之華為v.中興案判決時，對原告的通知義務採取較寬鬆的認定。
2. 曼海姆地方法院在應用歐盟法院之華為v.中興案判決時，先檢視被告的對案提議是不是符合FRAND授權原則，此種檢視順序相對不利於被告。
3. 核發禁制令，FRAND抗辯不成立。
專利蟑螂是近年專利訴訟的熱門議題，總公司位於美國德州的Acacia Research是其中具代表性的一家專利蟑螂，主要從事以收購專利、授權專利與實施專利權為主要業務，利用大量的授權談判與專利訴訟，來獲取收益，Saint Lawance通訊是Acacia Research的歐洲子公司，其擁有EP 1 125 284專利，該專利是HD-Voice寬頻語音傳輸編碼AMR-WB標準之必要專利，而德國電信（deutsche telekom）是德國最大的電信公司，因為所銷售的HTC手機使用了系爭專利，被Saint Lawance通訊在杜賽道夫地方法院提起訴訟，Acacia Research已經與蘋果、三星、Amazon、華為等多家智慧型手機廠商都達成了技術專利授權協議，但這並不包括 HTC，因此，Acacia Research要求德國電信禁售HTC手機。
本案爭議點有二，第一點，根據歐盟法院之華為v.中興案判決，歐盟法院要求標準必要專利權人在尋求禁制令救濟之前，必須先通知被控侵權人侵害了哪一個專利，並應具體說明其如何侵害該些標準必要專利，但是Saint Lawance通訊並沒有事先通知，而是提起訴訟之後才通知德國電信有侵權行為，而且HTC是在更晚才從德國電信間接得知產品涉及侵權，這樣造成德國電信和HTC的準備時間被壓縮，而面臨巨大壓力。第二點，德國電信只是經銷商，真正侵權人是HTC，德國電信認為如果要授權也應該是HTC和Saint Lawance通訊之間，因此在本案中，德國電信要求HTC參加訴訟，並由HTC對Saint Lawance通訊提出FRAND條件的counter-offer。
對於第一點爭點，曼海姆地方法院認為Saint Lawance通訊對被告的通知延遲於本案非屬攸關（irrelevant），因為德國電信根本沒有意願（unwilling）取得授權，而在Saint Lawance通訊提起訴訟前的3個月，Saint Lawance通訊已經通知HTC侵害其專利，因此，HTC已經有3個月時間考慮是否有意願取得授權，但HTC直到起訴後才表達有取得授權意願，有鑑於前述事實，故法院認為有關Saint Lawance通訊對被告的通知延遲而無法取得禁制令的主張不可採。
對於第二點爭點，曼海姆地方法院認為Saint Lawance通訊已經有對德國電信提出授權提議，接下來應該由被告表達有意取得授權之意願，並提出對案提議(counter-offer)，但德國電信一開始是拒絕取得授權，轉而由HTC代為提出對案提議。曼海姆地方法院首先檢視HTC的對案提議，認為該授權提議中沒有具體交代授權金費率，因此該提議不是符合FRAND授權原則之授權提議，因此被告的FRAND抗辯駁回。值得注意的，在本案中，曼海姆地方法院沒有檢視Saint Lawance通訊對德國電信提出授權提議是否符合FRAND，法院所採行的FRAND授權原則檢視順序是先看被告的授權提議，再檢視原告的授權提議，相對不利於被告。
從德國曼海姆地方法院的Saint Lawrence 通訊v.德國電信案判決，可以觀察到曼海姆地方法院在應用歐盟法院之華為v.中興案判決時，對原告的通知義務採取較寬鬆的認定，但對於檢視授權提議對被告較為不利。
綜合曼海姆地方法院和杜賽道夫地方法院的判決結果，可以發現歐盟法院之華為v.中興案判決之後，德國法院仍然對侵權被告較為不利，傾向核發禁制令，而且德國法院對專利權人為專利蟑螂仍不影響禁制令核發，德國後續的其他案件判決結果仍可持續觀察。

7、 [bookmark: _Toc440295611]統一專利法院
研討會第二天以世界咖啡館的討論模式，分享了統一專利法院（Unitary Patent Court, UPC）的現況，由與會者分享歐盟法院華為v.中興案判決對於未來使用歐盟專利與統一專利法院的商業競爭策略的考量。
在2012年底，歐盟提出了歐洲地區的共同體專利（或稱歐盟專利，Unitary Patent）與統一專利法院（Unified Patent Court, UPC）制度的方案，提供歐洲專利申請人一種可以在25個EU簽署國家中一體適用生效的單一歐盟專利，並且將該專利由統一專利法院[footnoteRef:43]體系管轄。 [43:  UPC Q&Ahttp://www.unified-patent-court.org/about-the-upc/14-category-a。] 

UPC是二級二審制，第一審級的初審法院，由3為法官組成，依所在位置包括地方法庭（Local division）、區域法庭（Regional division）與中央法庭（Central division），中央法庭分別位於巴黎、倫敦與慕尼黑，分別管轄機械、化學或電子等不同技術領域的案件，地區法庭與區域法庭則依一個或一組會員國申請設立於會員國，若敗訴方對於初審判決不服，可以於2個月內提起上訴，第二審級的上訴法院由5為法官組成，位於盧森堡。
地方法庭和區域法庭主要審理侵權案件（包括無效對案訴），由三位法律背景法官組成（至少一位非地主國法官），中央法庭主要審理獨立的無效訴訟，由二位法律背景法官與一位技術背景法官組成（至少二位不同成員國法官）。
UPC協議生效後，包括成員國專利（在成員國進行獨立申請並審查核准之專利）、傳統歐洲專利（在EPO統一申請核准，並生效於指定國的歐洲專利）、歐盟專利將同時並存。新的歐盟專利將由UPC專屬管轄，而非常重要的是，在過渡期間[footnoteRef:44]內，對所有已存在的傳統歐洲專利如果沒有申請退出（opt out），預設狀態是在UPC系統內，此時各國國家法院和UPC都同時有管轄權（共享管轄），除非所有專利權人同意選擇退出（opt out），才會脫離UPC管轄，繼續採行現有的國家專利與國家訴訟系統制度。 [44:  UPC協議第83條規定UPC生效起7年〔視情況可延長為14年〕為過渡期，過渡期間內已申請或已存在之所有傳統歐洲專利，可以選擇退出〔opt out〕UPC。] 

· 討論問題1統一專利法院實施時間：UPC協議生效條件之一為包含德國、英國、法國在內至少13個歐盟成員國批准後4個月，目前法國在內8個成員國[footnoteRef:45]已批准該協議。由於各國國會批准存在政治妥協、社會環境等變數，樂觀者認為是2017年，但多數與會人員預計是2018-2020年之間。 [45:  8個已批准UPC協議之成員國為：奧地利、比利時、丹麥、法國、馬爾他、瑞典、盧森堡、葡萄牙。] 

· 討論問題2是否退出（opt out）：
A. 從專利權重要性、強弱、涉訟可能性考量：在過渡期間內，對所有已存在的傳統歐洲專利如果沒有選擇退出，法院判決結果將對所有參與成員國之對應專利案具有效力，例如若法院作出無效決定，將集中無效所有參與成員國之對應專利，但相對地，若專利權人取得禁制令，可以得到禁制整個歐洲市場的效果。因此，專利權人應該評估自己的專利強弱，如果是有效性經得起無效訴訟檢視之很強的專利權，可以考慮使用統一專利法院；如果是重要的、但較弱的歐洲專利可以考慮繼續採行現有的國家專利與國家訴訟系統制度，申請退出（opt out）。
B. 從年費考量[footnoteRef:46]：目前歐盟提出的統一歐洲專利的年費維護版本，是相當於4個主要國家的年費[footnoteRef:47]。UPC的年費說帖中，是將其年費與維護25國家專利的總年費進行比較，雖然從比較表來看，UPC每一年的年費均低於25個國家的各年總年費，但是多數的專利權人都會定期檢視其專利組合，可能在專利年限後期，僅維護重要的2~3個國家，但就歐盟專利而言，專利權人不能單獨選擇要維護哪些國家，只能選擇完整維護專利，因此，如果專利權人要維護的國家低於4個，則退出UPC會是較佳選擇，如果專利權人要維護的國家等於或高於4個，則留在UPC會是較佳選擇。 [46:  根據歐盟網站資料，申請費部分和新制度無關，仍和目前項EPO提出申請案費用一樣，因此無須考量。]  [47:  參見http://www.gje.com/storage/news/
GillJenningsArticle_unitarypatentrenewalfeeproposalsfromtheepo_1429689331.pdf.] 

· 討論問題3選擇法院（forum shopping）的影響：在過渡期間內，對所有已存在的傳統歐洲專利如果沒有選擇退出，各國國家法院和UPC同時有管轄權，但因各國國家法院和UPC對於禁制令核發、侵權或有效性認定在實務上仍有差異，專利權人或舉發人為了不同利益考量，不可避免地會出現選擇法院（forum shopping）現象。
A. 造成NPE的訴訟增加：與會人員預期非專利實施實體（Non-Practicing Entity, NPE）或專利蟑螂（patent troll）可能會在UPC系統內猖獗。在過渡期間，NPE應該不會退出UPC，利用在UPC提起侵權訴訟，以得到禁制整個歐洲市場的效果，並利用其大量專利來對目標公司進行授權談判。
B. UPC的德國地方法庭會持續熱門：UPC初審法院對於侵權判斷及是否核發禁制令，由法官依法進行適用與裁量，有相當多的與會人員預期UPC的德國地方法庭，法官仍會有德國法精神，判斷上較有利於專利權人，因此NPE會選擇德國地方法庭提起侵權訴訟。
C. 選擇法院（forum shopping）現象，不利於促進一個統一的司法管轄審理系統，且會造成NPE利用某些偏好明顯法院的審理結果，來影響整個歐盟市場。
D. UPC條文第18條規定UPC法官必須自法官源名單（Pool of Judges）選任，其中法律法官於資格上應具有在共同體成員國內之法律法官資格，技術法官於資格上應該具有大學學位及具有技術領域之專業能力證明，並熟悉專利訴訟相關之民事訴訟法規，但是法官的程度是否水準整齊，仍存在不確定性。
· 討論問題4雙軌審理（Bifurcation）：無效訴訟及未侵權聲明是由UPC的中央法庭受理，侵權訴訟由UPC的地方法庭或區域法庭受理。但是，當專利權人在地方或區域法庭提起侵權訴訟時，被告可能在中央法庭提起無效訴訟。或者，當中央法庭的無效訴訟尚未判決前，地方或區域法庭已經有侵權訴訟。在這些情況下，地方或區域法庭在聽審當事人後可決定：１、在地方或區域法庭繼續同時審理侵權與無效訴訟，此時會任命一位技術法官加入地方或區域法庭。２、將無效對案訴提交至中央法庭審理，暫緩或繼續在地方或區域法庭的侵權訴訟。或者，３、將無效訴訟和侵權訴訟都提交至中央法庭審理。在第２種情況，如果侵權訴訟沒有裁定暫緩（stay），會出現雙軌審理（Bifurcation）的可能。
A.  為了避免出現雙軌審理，UPC細則第37.4條規定，如果專利被認為無效的可能性很高（high likelihood），地方或區域法庭應該（shall）暫緩審理侵權訴訟；即使是一般情形下，也可以（may）暫緩審理侵權訴訟；如果地方或區域法庭不暫緩審理侵權訴訟，UPC細則第40（b）條規定中央法庭應該加速審理無效訴訟。
B. 與會人員認為，從一般法官心態來思考，可能是面子問題，法官通常不願意將案件提交到其他法院審理，也傾向不暫緩審理侵權訴訟，所以UPC細則規定的暫緩或提交機制，將來侵權訴訟法法院的適用裁量，很值得觀察。預期仍然會有雙軌審理（Bifurcation）的問題。
C. 如果發生雙軌審理（Bifurcation），將較有利於專利權人，因通常侵權訴訟審理較無效訴訟快速，但在侵權訴訟中，侵權被告缺乏攻擊武器的情況下，很容易敗訴而受到禁制令影響，而產生禁制令缺口（injunction gap）的不合理狀況。目前歐盟希望能減少如此情況的發生，法官訓練會加強宣導。

8、 [bookmark: _Toc440295612]美國SEP禁制令核發政策方向仍未穩定
研討會與會專家指出，歐美目前政策方向開始思考專利箝制與逆向阻撓之間的交互關係，企圖求取專利權人與使用人之間的微妙平衡，美國對標準必要專利之禁制令核發政策方向仍未穩定。
在法院部分，2006年美國聯邦最高法院於eBay案中強調專利權人取得勝訴判決後，法院「可以」而非「應該」要發給永久禁制令，是否發給永久禁制令，並非強制性，而必須根據衡平法則（principle of equity）的四個因素進行個案裁量，使專利權人在法院取得永久禁制令之條件趨於嚴格[footnoteRef:48]，對於標準必要專利，因為專利權人有FRAND承諾，更難克服eBay案所建立之禁制令核發原則。最近較知名的案例是在華盛頓西區聯邦地方法院的Microsoft v. Motorola案[footnoteRef:49]，審理法官為James L. Robart 法官（以下稱Robart 法官），Motorola 控告Microsoft 侵權三項ITU數位影音編碼技術（H.264 壓縮技術）之必要專利，Motorola聲請禁制令救濟，Microsoft主張Motorola不能證明遭受到無法回復的損害或金錢賠償不足以彌補其損害，Robart 法官認為Microsoft 有權利依FRAND授權原則下的權利金費率得到Motorola 的H.264 標準必要專利的授權，任何Microsoft 支付之權利金將可成為對侵害Motorola專利的補償。因此，Motorola不能證明Microsoft 的侵權行為會造成的無可回復的損害，Robart法官亦認為合理權利金已適當地補償Motorola之損害，故不核發禁制令[footnoteRef:50]。 [48:  在2006年以前，通說認為基於美國專利法，專利權人於一審獲得勝訴判決後聲請禁制令，除非有例外狀況，否則法院應核發禁制令排除侵權產品。2006年，美國最高法院，在eBay Inc. v. Mercexchange, L.L.C.案中強調專利權人取得勝訴判決後，法院「可以」而非「應該」要發給永久禁制令，是否發給永久禁制令，並非強制性，而必須根據衡平法則（principle of equity）的四個因素：（1）原告已遭受到無法回復的損害；（2）法律所提供的其它救濟無法填補其損害；（3）在權衡原告與被告之困難後，該救濟乃是正當且平等的；（4）永久禁制令的核發並不會損及公共利益，進行個案裁量。]  [49:  Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2012 U.S. Dist. LEXIS 170587 〔W.D. Wash. Nov. 29, 2012〕.]  [50:  Id, at 30-31.] 

在ITC之337條排除命令部分，由於美國國際貿易委員會（U.S. International Trade Commission, ITC）唯一的救濟措施就是排除侵權物品進口的排除命令，ITC一向拒絕在標準必要專利的調查案中尋求完全禁止發出排除命令的論點。在2012年，美國聯邦貿易委員會（FTC）曾呼籲美國國際貿易委員會（ITC）避免核發與公眾利益相衝突的排除令或禁止令救濟措施，像是FTC 建議ITC 可以「以第 337 條的公眾利益因素支持拒發排除令，除非具FRAND 授權原則限制的標準必要專利人做出合理的權利金費率提議，或 ITC 可以「延遲第 337 條之救濟措施生效日期，直到兩造以誠信原則協商過去的侵權損失賠償和/或未來的使用授權金費率。[footnoteRef:51]」，並且2013 年1 月8 日，美國司法部（Department of Justice, DOJ）和美國專利商標局（U.S. Patent and Trademark Office, USPTO）共同發表一份「關於FRAND原則標準必要專利救濟方式的政策聲明」，也要求ITC 在核發排除令給FRAND 標準必要專利權人時，考量法定公眾利益因素[footnoteRef:52]，對案映了對於頒發禁制令的謹慎態度。在2013年，於Samsung 向ITC申請禁止使用其標準關鍵專利的iPhone 4及iPad輸入美國一案，雖ITC於6月核准禁制令，惟美國總統行政辦公室美國貿易代表在8月30日否決發給337條排除命令，主要理由認為系爭標準關鍵專利尚須考量公益性之影響，否決該案禁制令之核發[footnoteRef:53]。 [51:  This statement was submitted in Inv. No. 745 and 752, Inv. No. 337-TA-745, Motorola accused Apple of infringing an SEP. Although Initial Determination made no FRAND finding, the Commission solicited comments regarding this issue. The final determination also made no FRAND rulings.]  [52:  DOJ/USPTO Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments 〔January 8, 2013〕, retrieved from http://www.uspto.gov/about/offices/ogc/Final_DOJ-PTO_Policy_Statement_on_FRAND_SEPs_1-8-13.pdf.]  [53:  Samsung向ITC聲請禁止使用其標準必要專利的Apple iPhone與iPad輸入美國，Letter from USTR head Ambassador Michael B. G. Froman 〔August 3, 2013〕, retrieved from https://ustr.gov/sites/default/files/08032013%20Letter_1.PDF.] 

但是，在美國總統歐巴馬動用否決權之後，引發美國各界討論聲浪，美國聯邦貿易委員會（FTC）與美國司法部（DOJ）政策已逐漸開始轉向，開始注意到「逆向阻擾（Reverse Hold-Up）」的情況，於是在前述之FTC 337-TA-868調查案，FTC行政法官 Essex證實了逆向阻擾的的存在。
另外，在2015年9月DOJ針對標準必要專利之最新的聲明稿中，美國司法部（DOJ）重申專利權人與使用人之間平衡機制的重要性，並認為歐盟法院的華為v.中興案極具啟發性，DOJ認同如果標準必要專利權人的行為並未濫用市場支配力，不應該阻卻標準必要專利權人主張禁制令的基本權利。

9、 [bookmark: _Toc440295613]中國大陸公布禁止濫用智慧財產權限制競爭規定
本主題由北京安杰律師事務所的合夥人何菁律師分享，何律師特別提到作為世界第二大經濟體，中國大陸的大企業參與標準制訂組織並投入先進技術之專利研發不遺餘力，許多企業已經成為全球跨國公司，歐盟法院之華為v.中興案就是二個中國大陸的企業跑到歐洲法院進行訴訟，顯示中國大陸企業的企業規模與研發實力，已經在國際上不容小覷。
中國大陸在2007年通過「對案壟斷法」，由三大執法機構分別負責對案壟斷法執法的不同部分。其中，商務部負責公司合併控制之經營者集中的對案壟斷審查、國家工商行政管理總局（工商總局）負責不涉及價格的非合併行為的對案壟斷調查、以及國家發展與改革委員會（發改委）負責涉及價格的非合併行為的對案壟斷調查，但是工商總局與發改委的權責存在有交疊的模糊空間。此外，何律師也提到中國大陸的文化現象是跟著領導走，中國大陸領導人習進平上台後，打擊貪腐、推動中國大陸企業國際化與經濟改革升級，政府相關單位領導人也積極在該些面向上積極尋求表現，可以觀察到商務部、工商總局、發改委及各級法院，都對標準必要專利議題上有所著墨，並且會較有利於中國大陸的企業，未來中國大陸的政策走向仍應會持續現有方向。
在2015年4月7日工商總局公布「關於禁止濫用智慧財產權排除、限制競爭行為的規定」，並於2015年8月1日起施行。該規定全文共19條，在法律原則方面和具體制度方面有了不少突破。包括：明確了鼓勵創新、禁止濫用的制定目的和依據，並對涉及非價格的濫用智慧財產權排除、限制競爭行為和相關市場等概念作了必要解釋。除此之外，該規定還專門對標準制定、實施過程中排除、限制競爭的行為進行了規制。該規定第五條規禁止經營者之間利用行使知識產權的方式達成壟斷協議，同時規定了「安全港[footnoteRef:54]」規則。該規定第十三條禁止具有市場支配地位的經營者在行使智慧財產權的過程中濫用市場支配地位，排除、限制競爭，並詳細列舉了具有市場支配地位的經營者構成排除、限制競爭行為的情形：（1）在知道其專利可能會被納入有關標準的情況下，故意不向標準制定組織披露其權利資訊，或者明確放棄其權利，但是在其專利成為某項強制性標準後卻對該標準的實施者主張其專利權；（2）在其專利成為SEPs 後， 違背FRAND 原則， 拒絕其他經營者以合理的條件實施該專利，或者以不公平的條件許可其專利，或者在許可其專利的過程中實施搭售行為。 [54:  安全港之適用，對於橫向壟斷協議，參與協定的經營者合計擁有不超過20%的相關市場份額或者市場上有四個或以上適格替代技術，縱向壟斷協議的門檻是每個經營者均不超過30%的市場份額或者市場上有兩個或以上適格替代技術。] 

　　
10、 [bookmark: _Toc241985844][bookmark: _Toc440295614]
心得與建議
1、 心得：
(1) 歐盟法院華為v.中興案判決建立了一「授權談判流程」，判斷標準必要專利權人聲請禁制令是否有違對案歐盟運作條約第102條，或是被控侵權人是否能主張FRAND抗辯。而華為v.中興案之後，德國法院在判斷上仍然傾向有利於標準必要專利權人：
2014年6月，歐盟委員會發布了調查SEPs涉及壟斷議題之「競爭政策簡報（Competition Policy Brief）」[footnoteRef:55]，該報告對近年歐盟處理的涉及SEPs和non-SEPs的專利訴訟進行了統計和比較，發現SEPs的專利訴訟正快速增加中，由其德國法院更是主要戰場，但是德國和歐盟執行委員會對競爭法抗辯原則有所不同。2015年7月16日，歐盟法院針對由德國杜塞道夫法院在審理華為v.中興案（Huawei v. ZTE）所提出FRAND抗辯之認定問題做出了初步判決，該判決建立了一「授權談判流程」，判斷標準必要專利權人聲請禁制令是否有違對案歐盟運作條約第102條，或是被控侵權人是否能主張FRAND抗辯。
在歐盟法院之華為v.中興案之後，德國杜賽道夫法院及曼海姆法院率先作出了判決，2個判決結果都是核發禁制令且FRAND抗辯不成立，可以發現歐盟法院之華為v.中興案判決之後，德國法院在操作歐盟法院之華為v.中興案判決時，在判斷上仍然傾向有利於標準必要專利權人。 [55:  Competition Policy Brief, European Commission, June 2014, http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/003_en.pdf.] 

(2) IEEE-SA的新智慧財產權政策，引發了許多對案對意見，QUALCOMM、ERICSSON代表更直接表達說明公司將不會繳交新的授權聲明，IEEE-SA新智慧財產權政策所造成的影響，將成為未來訴訟中值得關注的議題：
IEEE-SA在2015 年2 月公布的新智慧財產權政策，直接限制SEP權利人後續聲請禁制令的可能性，也要求FRAND權利金計算一律採行「最小可銷售單位（smallest salable unit）」，引發了許多對案對意見，相當程度削弱標準必要專利權人往後聲請禁制令救濟的可能性與合理權利金的計算基礎，與會之QUALCOMM、ERICSSON代表，對IEEE-SA此舉抨擊不斷，認為IEEE-SA不應該在缺乏專利箝制現象證據的情況下，斷然地、缺乏溝通地採取背棄傳統「共識決」的高壓作法來通過新智慧財產權政策，偏袒侵權人，對案而造成SEP權利人遭受逆向阻擾。與會之QUALCOMM、ERICSSON代表更直接表達說明公司政策是不配合IEEE-SA，均將不會繳交新的授權聲明，雖然之後仍會參與IEEE-SA之標準制訂活動，但是訴訟時會主張仍使用的舊LoA，顯然這會是將來IEEE-SA內部的問題，而IEEE-SA新智慧財產權政策所造成的影響，勢必也會成為未來訴訟中值得關注的議題。
(3) 美國司法部（DOJ）針對標準必要專利之最新的聲明稿，認同如果標準必要專利權人的行為並未濫用市場支配力，不應該阻卻標準必要專利權人主張禁制令的基本權利，顯示美國對標準必要專利之禁制令核發政策方向仍未穩定：
2006年eBay案後，地方法院對標準必要專利之禁制令核發趨於嚴格，國際貿易委員會（ITC）的337條排除命令是否應該多考量公眾利益因素，而限制ITC的排除命令，也引起多方討論。
歐盟法院之華為v.中興案判決之後，2015年9月美國司法部（DOJ）針對標準必要專利之最新的聲明稿中，DOJ認為歐盟法院的華為v.中興案極具啟發性，認同如果標準必要專利權人的行為並未濫用市場支配力，不應該阻卻標準必要專利權人主張禁制令的基本權利。
(4) 本次競爭法研討會，相關主辦工作是由SHEARMAN & STERLING LLP事務所負責，該事務所合夥人也是研討會主持人Trevor Soames律師與本局人員互動良好，Soames律師表示很願意到台灣和台灣企業說明歐盟法院之華為v.中興案判決、後續發展與影響，若本局在今年有舉辦任何研討會或企業宣導，很樂意撥空參加。
2、 建議：
(1) 歐盟法院之華為v.中興案判決，各國法院在適用上仍存在不確定性，建議未來可持續觀察歐盟各國之其他SEP相關判決，並注意統一專利法院的發展狀況。
歐盟法院之華為v.中興案判決，在實際適用中仍存有許多不確定，需要下級法院在具體案件中逐步釐清與統一，目前觀察到德國法院的2個後華為v.中興案判決，均是有利於專利權人，預期歐盟地區的SEP專利訴訟仍會持續增加，建議未來可持續觀察歐盟各國之其他SEP相關判決，並注意統一專利法院的發展狀況。
(2) 在業務需要與經費許可下，建議可再參加IBC Legal主辦之活動。
IBC Legal主辦國際研討會經驗豐富，主辦單位用心邀請不同立場人士參加會議，使討論氣氛熱烈，有助於本局深入瞭解與充分掌握國際上智慧財產權相關議題之最新發展趨勢，並強化與世界各國專業人士之交流互動，建議本局未來可視業務需要與經費情況，持續參與IBC Legal主辦之活動，以利快速掌握議題，亦可拓展本局同仁國際視野。
(3) 建議持續加強同仁英語能力，培養優秀人才。
本次標準專利與競爭研討會之進行方式，只有少數為簡報報告，多數均以專家小組討論（Panel）模式進行，出席人員必須具有良好英語能力，建議本局應持續加強同仁英語能力，培養優秀人才。
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附錄
[bookmark: _Toc440295616]附件1：研討會議程
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2015年法律與訴訟：標準專利與競爭 
主要議程2015年12月1~2日
SEP訴訟研討會2015年12月3日
主要議程第二天：2015年12月2日（星期三）
	8:30
	報到

	9:00
	開場致詞

	9:05
	· 從法官角度看專利
The Honorable Mr Justice Arnold
Judge
ROYAL COURTS OF JUSTICE
The Hon Annabelle Claire Bennett
Judge
FEDERAL COURT OF AUSTRALIA
Judge Karin Friehe
Judge
FEDERAL PATENT COURT OF GERMANY
Judge Edger Brinkman
Judge
THE NETHERLANDS

	9:50
	· 2015美國FRAND相關專利訴訟回顧
· FRAND：Microsoft / Motorola, FTC and Ericsson v D-Link
· 美國最高法院
· AIA與post-grant review
· 美國國會與AIA再修正
· US訴訟與ITC
· 美國與UPC
Ken Adamo
Partner
KIRKLAND & ELLIS

	10:30
	座談時間
· FRAND實務上的挑戰
· 對市場的衝擊？失敗的代價
· 如果各SSO均採行和IEEE相似的IPR策略對發明人的影響
· 技術的貢獻者與使用者之間如何平衡
· 誰來訂規則？小公司的生存之道？
· 標準中涉及專利之透明化：大量掲露、如何找出真正的SEP
· SEP專利權人都具有市場影響力嗎？或對案被孤立（hold-out）？
Moderator:
Andre-Pascal Chauvin
President
AVALUE
Panel:
Dr Claudia Tapia
Director IPR Policy
ERICSSON
Jonathan Weeks
Deputy Director of Legal Affairs EMEA
INTEL CORPORATION （UK） LIMITED
Michael Fröhlich
Senior Director of EU Intellectual Property & Strategy,
BLACKBERRY, Chairman, AIPPI SPECIAL COMMITTEE
“PATENTS AND STANDARDS”
Matthew Heim
Senior Director, Government Affairs & Counsel
QUALCOMM

	11:10
	Break

	11:30
	· 最新判決之發展與衝擊
James Killick
Partner
WHITE & CASE

	12:00
	· 專利池
· FRAND與專利池
· 專利池在訴訟中的影響
John Sideris
Principal Licensing Counsel
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
Roberto Dini
Founder
SISVEL INTERNATIONAL

	12:50
	聚焦中國
· 中國的法律考量
Ping Guo
Professional, Health Industrial Alliance Affiliated Committee
of Genetic and Genomic Industry
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, P.R.CHINA
James Killick
Partner
WHITE & CASE

	13:30
	Lunch

	14:30
	專題報告
· SEPs一些真實的觀點
Nicolas Petit
Professor of Law
University of Liege

	15:00
	· 中國之新判決時代
· 如何上訴
· 中國和美、歐之異同比較
He Jing
Founding Member
ANJIE LAW FIRM

	15:30
	世界咖啡館
· 統一專利法院：內部觀察與擔心
Led By:
Chris Thornham
Partner
TAYLOR WESSING （UK）
Panel:
Wim Maas
Partner
TAYLOR WESSING （Netherlands）
Paul England
Senior Associate
TAYLOR WESSING （UK）
James Marshall
Partner
TAYLOR WESSING （UK）
Michael Samer
Partner
TAYLOR WESSING （Düsseldorf）
Christof Höhne
Partner
TAYLOR WESSING （Düsseldorf）

	16:30
	Break

	16:50
	座談時間
· 損害賠償與FRAND授權金
· 合理計算基礎
· 中立經濟學家
· 比較對象
· FRAND授權金調解
Richard Vary
Head of Litigation
NOKIA
Yann Dietrich
Senior Patent Licensing Executive & IP Counsel
FRANCE BREVETS
Michel Neu
Intellectual Property and Tech Transfer International Expert
CEA

	17:50
	今日主要議題彙整
Trevor Soames
Partner
SHEARMAN & STERLING LLP

	18:00
	結束



SEP訴訟研討會2015年12月3日 （星期四）
	9:00~
12:00
	SEPs訴訟的未來
--華為v. 中興的衝擊
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