智財法院審理特色對專利品質的衝擊及其對策
陳世杰律師
本文引用自玉山科技月刊第96期 2009年11月號
智慧財產法院從去年七月正式成立一年多以來，各界都非常關切智財法院的運作情況和智財案件審理法新制下的專利訴訟實務變遷。智財法院綜合審理智慧財產的民事、刑事和行政訴訟案件，根據智財法院的資料，從97年7月成立到98年8月為止，共受理各類智慧財產案件1741件，其中，受理專利侵權一審案件185件(終結87件)；二審案件94件(終結46件)。根據我們的瞭解，截至98年8月底止，智財法院受理的97年度第一審案件的結案比例達到70%以上，而同年度第二審案件的結案比例更高達90%。

又，我們以智財法院與各地方法院在97年7月到98年8月上所審結且公布的第一審裁判書進行瞭解，分析專利侵權案件在各地方法院的數量，得到的比較結果如下圖1所示：
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圖1 – 智財法院與各地方法院審結專利民事案件數量比較表

雖然智財法院對於專利侵權案件只是優先管轄而非專屬管轄，但從圖1的統計結果仍可明顯看出，自從智財法院成立後，專利侵權案件呈現高度向智財法院集中的現象，相當程度上反應了各界對智財法院的專業有高度的期待和信任。

智財法院專利侵權案件統計

[image: image1]以下是針對智財法院所公布的裁判書就於97年7月到98年8月這段時間內的專利侵權案件審理狀況之相關分析結果：
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	圖2 -專利類型比例
	圖3 - 專利權人類型比例
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	圖4 -審理結果比例
	圖5 – 扣除和解案件後之審理結果比例

	[image: image5.emf]原告勝

8%

被告勝

64%

和解

23%

其他

5%

[image: image6.emf]個人

20%

法人

80%


	

	圖6 -勝訴案件中之專利權人類型比例
	圖7 -勝訴案件中之專利類型比例
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	圖8 - 不同專利類型中之原告勝率
	圖9 - 不同專利類型中之專利有效性比例
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	圖10 - 各種專利無效理由比例
	圖11 -專利有效性比例
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	圖12 - 專利有效時進行專利範圍解讀之比例
	

	
	


智財法院專利侵權案件審理特色
從以上的分析結果與實務的經驗，我們觀察到智財法院對於專利侵權案件的審理有幾項特色，以下將分別就這些審理特色以及對專利實務的影響加以說明。

特色１ -  審理速度快

在審理程序方面，智財法院官方網站上所公佈的專利侵權訴訟審理模式指出，在完成訴訟前期的準備程序及爭點整理後，會先審理系爭專利的有效性，若判定專利為有效，再進行侵權與否的審理；若法官認定有侵權，再進行損害賠償的審理。但根據實務的經驗，其實智財法院的法官不一定會完全按照上述順序來逐步審理，而可能會同時審理不同的爭點。因此，當事人應著重在事前對於上述爭點的全面性準備和沙盤推演。對被告而言，時間壓力會比事先已妥善準備後始發動攻擊的原告來得大，但仍應在最短的時間內完成有效的防禦準備。

雖然依照智財法院網站上公佈的專利侵權訴訟審理模式來推算，一般專利侵權案件的審理時間約8~14個月，但其實很多專利侵權案件第一審的審理時程少於8個月，顯見智財法院的審案速度快確實是無庸置疑。除了一審速度快之外，我們還注意到智財法院維持一審判決的比率超過90%。因此，當事人必須清楚體認到在智財法院進行攻防的制勝關鍵是在第一審，所以第一審就必須慎選及組成能妥善且迅速回應法院審理新制的律師及技術團隊，把最好的攻防策略全力呈現，不應抱著且戰且走的心態試圖拖延訴訟程序，也不要寄望把戰線拉長到第二審的階段會有較高機會改變裁判結果。

特色２ – 積極審查專利有效性，約37%的專利被認定為無效

智財案件審理新制的重要改變之ㄧ在於增加了技術審查官(下稱「技審官」)的參與，因為有技審官的協助，智財法院積極對系爭專利的有效性進行審理，圖11的分析結果顯示出系爭專利被智財法院認定為無效的可能性是很高的，約為37%左右。再者，從圖12的分析結果也可清楚看出智財法院進行專利範圍解讀的比例很高，約有63%的案件會有相關的爭執和討論。
因此，原告在提起專利訴訟前，就應該慎選體質健全的專利，對專利的有效性進行充分的前案檢索和分析，有足夠把握的專利再拿上戰場。若輕率挑選專利來提起專利侵權訴訟，不但獲勝可能性低，也可能因被告在被訴後舉發專利無效而導致自己的專利被撤銷。

雖然智財法院的專利侵權審理程序就專利有效性的審查僅有個案之效力，並不能真正撤銷系爭專利的專利權，但由於智財法院的專利有效性審理速度比智慧財產局(下稱「智慧局」)的舉發審理程序快上許多，故智財法院所做出的有效性決定對於智慧局的舉發審理還是會有相當程度的影響，所以雙方當事人絕不能輕忽在智財法院所進行的專利有效性攻防的重要性。

特色３ - 新型專利被認定無效的比率是發明專利的2倍

圖9的統計結果顯示出，新型專利被智財法院認定無效的比例約43%，比發明專利被認定無效的比例（約20%）要高出2倍左右，而且圖8從不同專利類型的角度切入來分析原告的勝率，也顯示系爭專利為發明專利時，原告的勝訴率約為21%，比系爭專利為新型專利時的勝率（約為4%）要高出5倍之多。造成這些分析結果的主因是因新型專利在授予時並未經過主管機關智慧局就專利要件進行實質審查，其有效性原本就比較薄弱所致。

但上述統計結果傳達出來的另一個訊息，不只是提醒專利申請人應該多申請、實施發明專利，事實上也點出了現行專利申請實務上，新型專利的撰寫以及申請專利範圍的佈局其實有許多必須改善之處，否則專利權人花費成本申請了一堆新型專利，雖然能迅速取得專利證書，但真正上法院時其有效性及強度卻令人懷疑。本文同時也呼籲智財局能再加快審查人力的擴充，讓發明專利的審查速度加快，發明人更樂於申請及取得發明專利，以便於在智財法院有效保護自己的智慧財產。
特色４  - 即便在專利被認定有效的情況下，判定被告侵權比例仍僅約12%

由圖5審理結果的統計可看出，即使在專利被認定有效的情況下，智財法院判定被告侵權的比例還是只有約12%左右。有一半約51%的案件是專利被認定有效，但法院並不認為有侵權的情事。到目前為止，各界對於智財法院的法官、技術審查官的努力、專業多有正面評價，而且在民事訴訟實務上向有「舉證之所在，敗訴之訴在」的鐵律，原告身負舉證侵權之責任，敗訴的風險本即高於被告，此在各類型之民事訴訟均為普偏之現象，因此，圖5的統計結果顯然不該被錯誤解讀成是智財法院比較偏袒被告，相反的，該統計結果透露出來的真正意涵是專利權人在訴訟前的準備要更充分，例如訴前的侵權比對分析評估要紮實、侵權證據收集要更完整；訴訟中對於法官及技審官的說明(不論透過律師、員工、專家)要更加明瞭而具有說服力，這是智財法院的專業和效率大幅提升後，專利權人在起訴時不得不充實相關的必備能力，以期出擊致勝。

專利品質—不是危機而是轉機

從前面的統計結果專利權人可以體認到，在智財法院審理新制下，專利訴訟的勝敗、效率與成本相當程度上係取決於專利的品質。上述許多看似不利專利權人之統計結果的許多根本原因，早在這些專利權人申請專利時便已決定，因為發明人在申請專利時，容易忽略、甚至完全未考慮將來這篇專利獲准後是不是真的可以派上用場，透過法院來執行或尋求保護。如果在撰寫和申請專利時沒有考慮到專利將來的訴訟可用性，並未以競爭對手或其律師作為最終讀者來撰寫專利，則提起訴訟時難免會遇到同樣的老問題：專利有效性被強烈質疑、不易證明侵權、侵權證據難以獲得等等。尤其我國的專利侵權訴訟制度並不像美國一樣有所謂的證據開示（Discovery）制度，所以原告要負的舉證責任很大，這本來就是在申請專利之初要特別注意的地方。

我們從實務的經驗發現，專利的申請專利範圍如果寫的不恰當，可能導致專利權人不易收集侵權證據、證明侵權，使得訴訟程序的進行可能更須依賴專家證人或其他機構的協助，因而造成訴訟複雜度提高，訴訟成本也大幅增加。更甚者，若專利因證明侵權的困難度導致根本不能行使權利，便只是徒然浪費專利申請及維護的成本。以我國企業最常申請專利的台灣、大陸、美國及歐洲這四個地區而言，要向這四個地區申請和取得一項發明專利，光是繳給這四個地區政府的申請費、規費和專利期間的所有年費等各項官方費用，總計就高達約新台幣(下同)200萬元左右，且這並未包括付給各地承辦專利或法律事務所的服務費在內。換言之，品質不佳的專利不僅在法院的訴訟中不能實現權利，還會平白使專利權人浪費龐大的費用支出。

提昇專利品質的關鍵因素
申請案第一稿決定專利對應案的品質

在金融海嘯的衝擊下，企業都在思考如何更有效益的運用專利申請預算，事實上要提升專利的品質，必須從專利源頭做起。具體而言，業界在申請專利時，不會只申請單一國別，而會向多個國家提出對應的專利申請，由於各國對應案的內容基本上是第一申請案的翻譯加上格式調整而已，因此，各國專利對應案的品質係取決於第一申請案的撰稿品質。如果能掌握住影響第一申請案品質的關鍵因素，只要後續的翻譯不要失真，便能同時提升整個專利家族的品質。
訪談發明人的要領
訪談發明人有關發明的技術細節時，首要釐清發明人要解決的技術問題為何，而非只求瞭解其解決該技術問題的技術手段和方法。瞭解技術手段和方法固然重要，但若忽略了發明要解決的技術問題這個最根本的前提，可能會使整個專利說明書和申請專利範圍的撰寫方向偏離發明真正的核心精神，而導致產出的專利保護範圍過於狹窄或容易被對手迴避設計。另外，專利從申請到核准需要耗時數年的時間，因此，在與發明人訪談時應注意其技術構思背景，要適時引導發明人，避免其自我設限於公司預算或現行產品設計規劃方向上的限制，如此，才有機會獲得涵蓋面較廣的發明概念。

獨立項佈局
申請專利範圍中的獨立項是影響專利價值最甚的部份，也是決定專利殺傷力強弱的關鍵點，撰寫要領首要聚焦、圍繞在發明人欲解決的技術問題，同時避免在前言部分或是本文段落的部分加入不必要的用語，以免造成專利範圍解讀的困擾或甚至造成專利範圍的限縮。獨立項也要考慮可能侵權者的直接侵權態樣，盡量思考、涵蓋各種可能直接侵權者的行為和產品特徵，並避免侷限於自家產品的特徵，以免將來取得一紙難於或無法行使權利的專利證書。

附屬項佈局
相對於獨立項，附屬項的最主要用途是要為將來的有效性爭端設立多道防線，例如為申請程序中的答辯方向留伏筆、為舉發程序中的更正留退路、為訴訟程序中的專利有效性留一線生機。要注意，應避免寫太多無助有效性防禦的附屬項，因為附屬項的項數控制與專利的申請成本有很大關係，依據目前經濟部審查中的專利規費調整方案，發明專利的申請專利範圍的請求項以10項為基本單位，超過10項者，每一項加收8百元，換言之，若不能有效控制附屬項的數目，將大幅增加發明專利的申請成本。

請求項內容
除了前述的獨立項和附屬項的佈局要領外，申請專利範圍的所有請求項在編排時，要涵蓋說明書揭露的各種實施例或技術內容，以免將自身的技術成果平白送給競爭對手。所有請求項在內容設計上，都要考慮到將來侵權證據收集的可能性和難易度，因為同樣的技術內容用不同的角度切入會有不同的描述方式，而請求項的寫作方法將決定專利權人將來提起專利訴訟時要證明對手侵權的難易，而如前所述，證明對手有無侵權的難易度，攸關整體專利訴訟成敗和成本。

結語
如同專利訴訟的攻防一樣，撰寫可用性高的專利需要相當的經驗和技巧。回顧智財法院這一年多來的審理結果，更加突顯出專利品質和律師回應智財法院高效率審理速度的能力，是將來在智財法院進行專利訴訟時影響整體訴訟成本和結果的兩大因素。隨著時間、經驗和判例的累積，相信智財法院對於我國整體專利保護觀念的提升，定有相當大的正面助益，也值得國內企業多加觀察和省思。作者不惴淺陋，謹分享個人觀察及心得，希望能對台灣企業有所助益。本文相關資料之蒐集及彙整，蒙本事務所專利顧問施志豪及郭仁智之協助，併此誌謝。

（作者是眾達國際法律事務所合夥律師、台北律師公會商標專利委員會主任委員暨台北美國商會智財權保護委員會共同主席，本文僅為作者個人意見，不代表事務所及台北律師公會、美國商會立場。）
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