         電腦軟體智慧財產權之保護
一、     時  間 : 中華民國八十八年四月三十日

二、     地  點 : 陳林法學基金會

三、     主持人 : 蕭雄淋律師

四、     報告人 : 馮震宇教授(中原大學財經法律研究所教授兼系主任)

五、     與談人 : 王一民律師(常在法律律師事務所)

              蔣大中律師

              郭明怡律師(理律法律律師事務所) 

 

                   《共同討論》
王一民:
  想請教電腦軟體方面的問題。馮教授提到商業方法(doing business methods),state street bank在此案件中,其主要重點在於商業方法是一個適格的標的(statury subject)。在此判決中,其對可專利性(patentability)有許多引述。我要提出的是,商業方法(doing business methods),其實在我們目前看來,它還是要被圈限於電腦及其相關領域,所以可能也不會想像在我們日常生活中的交易會受到此種想法的影響。但我們另一方面來看,現在的商業誰不用到電腦?

  第二點,提到該案是一個共同基金的運作方式,其實在電腦軟體審查裡有一個問題是,如果只是單純的電腦化(computerization),是不會被准以專利的。所以在此案件就要去看,有沒有人去攻擊它是一個單純電腦化的議題。因為可能在美國是採當事人進行主義,所以其攻擊點僅在於其statutory的部分,沒有去就其專利性作討論。再者,美國的PTO也有一個問題在於,其在此領域也面臨很大的變遷,即一下子這個要開放,一下子那個要開放。還有人說太陽底下所有東西都可專利，所以美國專利審查委員也是有業績點數的壓力,譬如說一個月要審結二十件,取得幾個點數。此種情形與台灣的專利審查委員是差不多的。他們如何進行審查呢?他們到資料庫去搜尋,剛好電腦軟體沒有專利前案,前面很少,他們有一個專利的網站(WWW.SPI.ORG)可以看到以前專利的資料,僅有如此,所以在其審查過程中,可能因為這樣就會核准。就我個人所知,PTO現在已經要遴派一些有商業背景的人來當作他們的審查委員。在日本,日本的商業軟體審查基準在去年的二月份左右通過,他們還沒有商業背景的審查委員,台灣也還沒有,正在訓練中。個人對此比較了解,是因為去年我還是專利局的審查委員；這是一個問題。
  另一個問題,比較有趣的是,剛提到著作權法有三部份,即SSO

(Sequence,Struture,Organization)即所謂順序結構組織)的判斷,想就教於馮教授,即使美國CAFC的法官有六個科技助理,但我也不覺得說他們怎麼能夠發展出這樣一個標準出來,他們這樣一個制度是如何形成的？因為SSO在著作權法就是一個判斷的基準。
馮震宇:
  我剛才提到過，其busines method是屬於process,process是屬於美國專利法所稱的statutory subject matter。亦即美國CAFC認為美國專利法所規定的process,並未區分是industry或business的部分,所以具有可專利性,是專利保護的客體之一。但屬於專利保護的客體,並不會當然就取得專利,還必須符合新穎性、進步性、實用性的專利要件要求。所以您剛才的問題也提出一個非常重要的問題點,即在申請專利時,我們通常要做patent search,主要是就專利法新穎性的規定而言,如果有首先見諸於刊物或公開使用者,則會因為喪失新穎性的要件，而不能獲准專利。專利法的規定是採全球的絕對新穎性,亦即不僅在台灣公開會喪失新穎性,在全球任何地方公開者皆會尚失新穎性。
  您剛才事實上也點出來,軟體專利到後來為什麼會變成一個禍源?其實這是一個很嚴重的問題,據美國專家估計到2000年會有8萬件的軟體專利,到時候大量增加的軟體專制很可能會變成一個禍源。因為美國專利商專利審查委員去做審查的時候,其有點數的壓力,無法去做好的search,所以對nonpatent database並不一定會去search,像一些工程期刊的資料都沒有去search,以致很多事實上早已經有的方法或別人已公開討論的軟體設計等都沒有search到,就核准了專利。由於軟體專制核准的太多，因此這方面專利訴訟風險是蠻大的,但其撤銷率相對的也相當的高。所以變成是一個危險的情況,常常是一個恐怖的平衡,亦即你知道要打下去那一方面會勝訴,所以最後是以我授權給你,你撤銷告訴解決。所以很多情況我們可以看到早期專利訴訟的案例,尤其是軟體訴訟,事實上你只要不要做得太過分,很多情形大家就只有付錢了事,但如果做得太過分,像campton的case或 e-data的case,就會引發公憤而被撤銷，campton專利是一個cd-rom讀取搜尋的軟體專利,所有CD-ROM皆有此基本功能,但campton取得專利後,向製造CD-ROM的廠商要求其付3.5%的權利金,否則就要告。並且在1994年Comdex電子展就開始抓,後來其他人全部團結起來去請求國會要求USPTO去重審該案,雖然以前沒有人先申請,但早有一堆人寫了相關的文章,所以其專利最後被撤銷。 

  所以軟體專利問題的重點在於,現在並沒有嚴格的審查可專利性,但專利權人若已拿到專利而來告你,有時候也是很麻煩的。尤其台灣的廠商面對國外專利的指控都怕得要死,這種情況未來會很麻煩。所以不要看軟體業很風光,事實上軟體業要非常小心。Avante一案中，Avante被請求賠償與其他智慧財產權的專利問題十二億美金，但其總裁曾經自豪的講說,軟體公司那一個沒被告過,被告是對自己的一種肯定。其實如果了解其背後的肯定,可能就會有第二種想法,因為它是十二億美金的損害賠償威脅之下的肯定,所以您剛才提到審查的部分會有很大的問題,這也是我為什麼說電腦專利的法律風險很高,因為審查的並不實在。
  至於state street bank的部分,我剛才也提到,因為商業方法( business methods)

,現在已經確定屬於可專利性的標的,所以只要符合專利要件即可。我沒有說其當然就獲得專利,仍須一步步加以探討。第一步是符合法律所保護的專利標的,相當於我國專利法第21條的規定,如果屬於第21條不准專利的部分,即無須在探討後面是否符合專利要件的問題。
  其次您提到CAFC的部分,CAFC在state street bank是CAFC判的,但我剛才所講Altai的case的確不是CAFC判的,Altai該案為什麼有這麼大的影響,其實在此以前,早就有很多法院的判決及學者的意見開始挑戰whelen的判決,但當時都是地方法院階層的挑戰,不過在美國審級是很明確的,所以如果是上級審的判決,下級審受到拘束,除非是其它巡迴上的法院管轄區域內。所以許多其他巡迴上訴法院所管轄的地方法院就開始挑戰第三巡迴上訴法院whelen的判決,認為太偏袒著作權人,而且有礙整個軟體業的發展。因此Altai判決第二巡迴上訴法院的是一個水道渠成的問題,因為已經有很多的case質疑該判決以後,剛才所講的「抽象、篩選、比較」的概念,也逐漸形成而第二上訴法院則是配合天時、地利、人和，所有學者相關的意見、法院見解整理起來然後寫出一個大家都叫好的判決,所以這是一個很重要的部分。在台灣要向上級法院挑戰的可能性比較不多,另一方面學界寫的也比較少,所以法官在判決引用資料時不易,但事實上國內亦已有法官直接就引用國外的資料,因此國外法院判決在性質上屬於民法§1所稱的法理。目前美國制度是只有專利由CAFC管,其他智慧財產權還是由各個法院依照其地域管轄。
蔣大中:
  您剛才提到,對於電腦軟體的保護,演進上是著作權到專利,現在到營業秘密。而且營業秘密跟著作權、專利權有很大的差別。營業秘密一旦公開以後,它的秘密性不再,即不受保護。您剛才也提到,營業秘密是因為它透過拆封合約,用違約的理論來保護營業秘密。我好奇的是,假使有依一個人違反拆封合約,侵犯其營業秘密,原秘密權人在訴訟上如何主張其權利?是要請求不可以洩漏?還是損害賠償?如果是損害賠償,我不曉得在美國的案例,其損害賠償額如何計算?

馮震宇:
  其實也不是慢慢演進過來,而是單純的保護永遠不夠,所以可以看到在時序上也開始請求專利保護,只是拖了很久才改變過來。
  利用契約的理論來保護營業秘密,其實此部份在一般專利授權或其他技術移轉,交易中已非常普遍,只是現在法院賦予其新的面貌,並將適用到網路或電腦部分。在企業界,很多業者作技術移轉時都要簽一個NDA,未簽署NDA,後面幾乎都無法進行,簽了NDA以後,技術提供人提供的資料就都變成營業秘密,如果違反時,就會按契約損害賠償的部分進行。 

    特別是針對電腦軟體部分而言,現在那麼明確的約定已經較少了,很少人為故意去違背,因為故意去違背,除了會有類似民法§213-§217的損害賠償計算外,在美國還有一個最可怕的部分，叫做懲罰性違約金,如果是故意的部分,幾乎都可以請求懲罰性違約金。因此很少公司會故意這樣做,除非有一些其他目的,如Sega的case就是如此。其實game這種東西最早是Atari在作,但其沒有進步, 後來日本公司進來,所以就被逐漸被淘汰。後來Sega出了play station 32位元3D的 game, 當時Atari為了要跟Sega競爭乃用還原工程的方法想去知道它的原始碼。這邊就牽扯到一個很有趣的問題,亦即還原工程是否侵害其著作權?而營業秘密的問題在該案並未加以探討。後來法院在該案判決中特別提出,因為其作還原工程是要去找設計遊戲的idea,因為idea不受著作權保護,所以在此情況,作還原工程法官認為並未侵害著作權。Sega的case又有一個很有趣的地方,因為他Atari是買game,買play station 的主機部分，並未簽約,所以也不太可能用契約部分去限制。所以有時很難全部保護,因此運用保護的法律手段愈多,當然能夠獲得保障的部份就愈大。
郭明怡:
  二個問題請教馮教授。第一個是有關於馮教授提到在電腦軟體的專利申請,世界上是採一個放寬的趨勢。著作權法所保護的,基本上是電腦裡面的原始碼跟目的碼。在專利裡面,現在放寬的趨勢底下,我比較有興趣的是,patent claim裡面claim的是什麼東西。如果我今天拿著一套software去申請,在現在的專利審查體系或依照guidelines是否有可能可以申請,還是必須依循傳統的方式,即必須跟機器、設備或裝置來結合,然後其patent claim是用另一種方式來寫,才有可能取得專利?

  第二個問題是有關於拆封契約的效力。剛才馮教授也提到,現在的廠商通常會在拆封契約裡面去限定使用者做還原工程,我的問題在於,法院的判決是否有針對限制還原工程約款之效力來作判斷,也就是不會一開始就全盤否定拆封合約的效力,其中特定的條款再由法院做更進一步的判斷，還是全面承認這樣拆封合約的效力?

  最後是我個人的一點評論。最近我參加一個電子商務的會議,美國律師對於現在電子商務,在購買物品時,其會要求消費者按一個鍵即表示接受了公司所設定的某些條件,他們在處理這類案件時,其實沒有那麼肯定說,這樣的條款可以被認定是有效的。所以他們的做法,會在螢幕上打上「我已經讀過這些條款,而且我同意接受」,而且他們甚至在按下鍵的時候要按二下,以免到時消費者爭論是不小心按到的。所以對此種單方性片面條款的效力,據我在會議上獲得的資訊,美國律師對此是採蠻保守的態度。
馮震宇:
  第一個問題,是不是拿一個軟體即可當然取得專利?當然是否定的。專利還是專利,跟著作權採取登記的方式是不同的。基本上申請專利時,還是要依循專利法的規定,所以在寫法上,要把軟體帶入的話,「功能、定義、手段」的寫法,還是必要的。其實軟體專利真正最大的問題,也是在國內最欠缺的也就是patent drafting的問題,亦即如何去寫該專利能夠獲得最大的保護,這有非常深的技巧。
  第二個問題在於是對特別條款的效力。其實我覺得您真正的問題是類似我國民法§111一部無效全部無效的問題。其實一般授權契約條款中,大部分會增訂所謂「一部無效其他部分仍然有效」的條款。但您說禁止還原工程的部分,我可能有疏失,現在我還沒看到。但其實在ProCD案中,已經有與此類似的限制,亦即限制買受人不能夠將該產品拿去自行作商業上的使用,結果被告還是違反規定,將database的部分download下來去自行作其他利用。因此我想從該案中也可以間接的去推導其效力,也就是如果去限制他不能去做還原工程,不能為商業上使用等等,這還是有可能具有拘束力,當然其牽涉到個案的問題。但此部份雙方如果有明確的規定,但仍故意去違反者,還是可能具有相當的拘束力。
  此外,您剛才提到網路上的部分,我只是將其簡化。直接按Accept、Agree的按鍵是否當然能夠生效,此處牽涉到一個所謂電子錯誤(electronic error)的問題。如果設計太簡單,要以此來爭論契約已經成立,可以拘束雙方當事人,其理由會比較弱一點,因為可能有電子錯誤的問題。而真正要有效的成立契約,必須去消除可能的電子錯誤問題。現在一般性的網站,設計可能比較簡單一點,只有accept、notaccept,但一般「商業性」的網站,為使線上契約具有拘束力，其當然必須要謹慎,如果設計的很簡單,到時候爭執契約是否成立會很麻煩。所以就本人所知，不只像你所講的機制,還有一些其他的機制。例如使用amazon買書時,該公司還會另發一封e-mail確認是否有錯誤。剛才提到ucc2B的部分,其特別針對electronic agent有特別的規定,如果electronic agent已經達成協定,除非能證明有electronic error,否則契約即已成立。但為了要以防萬一,仍有其他救濟方法。第一,如果在付款前有機會審閱契約而故意不去審閱,或因其他理由不去審閱,此時仍認為契約可以生效,但在付款前沒有機會去審閱契約,另一個救濟方法是,在付款以後審閱契約時若決定不要成立該契約即可要求立刻退貨還錢。這是一種救濟方法。另外還有其他的救濟方法,例如能夠證明錯誤,此時仍可主張。例如現在到網路上去買書,打「1」但不小心打了「11」,很多人可能也不會發現此錯誤,原想買1本書但卻買了11本,此時契約究竟成立1本還是11本?現在ucc2B中已經有規定,此時表意人有解除權,但解除並非整個契約,而只是錯誤的部分,只要能夠證明原來當事人的真意是1本而不是11本,此時可以解除其他10本的契約,而不是整個契約。由於該部分現在已經有明確的規定,如果要使其發生法律效力就必須follow該部分,雖然其只是一個draft,但基本上爭議性已經很小,我的感覺是接受性蠻大的,在此情況下,就必須從法律的層面來考慮如何使其真正能夠發揮契約的效力,以拘束雙方當事人。
 

 

 

 

