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摘  要

歐洲專利局的上訴程序在歐洲專利系統中佔有重要的地位。凡對於歐洲專利局不予專利之審定不服，或對於異議事件之審定結果不服者，均可向上訴法庭提出上訴。上訴法庭在歐洲專利系統為終審法庭，審理過程嚴謹，其決定即為歐洲專利權是否有效之最終決定。

歐洲專利局上訴法庭為歐洲專利局五大部門之一，本文就歐洲專利局上訴法庭之組成、編制、職掌等先作簡單介紹，並透過個案聽證之參與，就上訴法庭與我國訴願制度作一比較，最後並提出心得與建議事項。
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壹、出國目的與過程

本次出國研習主要目的係參加歐洲專利局國際學院所舉辦之課程，課程名稱為「歐洲專利局的上訴程序
(Appeal procedures at the European Patent Office)」。課程地點為歐洲專利局位在德國慕尼黑的Isartor辦公大樓。課程時間由2003年9月8至12日共五日。課程內容包含：歐洲專利局組織及歐洲專利系統介紹，歐洲專利異議案及其審理，上訴程序及上訴法庭介紹等，並實際參與上訴法庭(Boards of Appeal)
的聽證程序，課表詳如附件1。

本次出國研習次一目的係拜訪歐洲專利局審查官，就專利申請案之檢索與審查上的問題直接就教。並拜訪一家專利事務所，以歐洲民間事務所的角度瞭解歐洲專利局近年發展的看法。最後拜訪位在維也納的歐洲專利支局，以瞭解歐洲專利局在專利資料庫建置與資料服務上的最新動態。

貳、歐洲專利局組織與最新動態

歐洲專利局的組織主要有五大部門，部門名稱稱為Directorate-General，簡稱DG，五大部門由DG1至DG5，各部門最高主管皆為副局長。其中DG1位在海牙和柏林，DG2、DG3位在慕尼黑，DG4位於慕尼黑、海牙和柏林，DG5位在慕尼黑。

DG1和DG2負責專利申請案之檢索與實體審查、異議案之審查等，DG3為上訴法庭，DG4負責人事、財務、專利資訊、語言服務等行政事務，DG5負責法律與國際事務。

由於歷史因素，早期歐洲專利局主要是由位在海牙的DG1進行檢索，由位在慕尼黑的DG2進行實體審查，亦即檢索及審查由位在不同地點的不同部門負責。自1992至2005年，歐洲專利局對DG1與DG2進行名為「BEST」(Bring Examination and Search Together)的重整計畫，將DG1加入實體審查業務，DG2加入檢索業務，讓檢索與審查由同一部門負責，DG1與DG2重新整編為14個技術部門，這14個技術類別是：工業化學(Industrial Chemistry)、有機化學(Pure and Applied Organic Chemistry)、纖維(Polymers)、生物科技(Biotechnology)、通訊(Telecommunications)、媒體(Audio Video Media)、電子(Electronics)、電力和電機機械(Electricity and Electric Mechanics)、電腦(Computers)、測量和光學(Measuring and Optics)、作業和操作(Handling and Processing)、車輛(Vehicles and General Technology)、土木工程(Civil Engineering Thermodynamics)、日用品(Human Necessities)。

每個技術部門都必須負責檢索與審查，每個技術部門都有一名主管，該技術部門可能在海牙、柏林、慕尼黑都有審查人員，每個地區都有一名地區主管。

自2001年至2005年，每一技術部門除了負責檢索與審查外，還必須負責異議案之審查。

參、歐洲專利局上訴法庭

一、獨立性與終審法庭

歐洲專利局上訴法庭(以下簡稱BoA)在編制上歸屬於DG3，DG3與其他四個部門不同的是，上訴事件之審理有準司法性質與獨立審理的性質，故在組織圖上，DG3是用虛線往上連接至局長，有別於其他四個部門之實線連接，代表其雖為隸屬局長監督下的一個部門，但實際上審理上訴事件時有其獨立性。

BoA在歐洲專利系統中是為終審法庭，對於BoA決定不服者不能再上訴。當BoA最終決定為不予專利或撤銷專利權時，該專利申請案在指定國均無專利，BoA最終決定為准予專利或維持專利權時，在指定國有專利權，但依各指定國的內國法仍可舉發，在各國的舉發若為撤銷專利權則只有在該國有效。


二、DG3的組織

上訴法庭分成四種：包括擴大上訴法庭(Enlarged Board of Appeal)、法律上訴法庭(Legal Board of Appeal)、技術上訴法庭(Technical Boards of Appeal)、及懲戒上訴法庭(Disciplinary Board of Appeal)。其中除了技術上訴法庭有20庭外，其餘三種法庭均為一庭。技術上訴法庭依產業類別分庭，計有機械七庭、化學八庭、物理三庭、電力兩庭。詳細組織表如圖1。 

三、DG3的成員

BoA由委員組成，委員有技術委員(technically qualified members)和法律委員(legally qualified members)。技術委員通常是資深的專利審查人員充任，法律委員通常具有律師資格。每庭由一名委員擔任主席。2004年9月，DG3成員共有180人，其中擴大上訴法庭的主席由副局長兼任，法律上訴法庭與訓練上訴法庭的主席為同一人，技術上訴法庭每庭有主席一人，20庭共20人，故主席人數含副局長共22人。委員則有技術委員76人及法律委員21人共97人。其他成員包括行政主管1人，行政人員5人，律師9人，技術助理3人，其他事務人員43人等，共61人。

四、各種法庭的組成與功能

(一)擴大上訴法庭

擴大上訴法庭的成員有主席1人、內部法律委員8人、內部技術委員20人、法律外部委員14人。其中前述法律委員4人、技術委員3人為常務委員(permanent members)，組成七人合議庭，合議庭同一國籍委員不得逾2人。遇有個案時原則上由常務委員組成的合議庭審理，若常務委員無法出席，或因個案需要特定技術的委員時，主席徵詢常務委員後可由其他非常務委員替換。若個案超出歐洲專利局的內部行政範疇時，主席徵詢常務委員後，可由一至二名外部法律委員替換。

擴大上訴法庭主要功能並非受理對其他法庭不服事件的再上訴事件，而是為了維持歐洲專利局法律見解的一致性而設。歐洲專利局局長或其他上訴法庭可就法律適用或見解之疑義提給擴大上訴法庭，由擴大上訴法庭做出決定或供意見，此決定並非個案之判決。

(二)法律上訴法庭

法律上訴法庭有主席一人、常務委員17人、替換委員(alternative members)5人，均為法律委員。當有個案提出時，主席會指定審理該個案的委員，指定委員時會考慮委員的案件量、該個案所需語言等因素。原則上由三至五名常務委員組成合議庭。若因案件量太多，常務委員無法負荷，或因涉及締約法律或語言等因素，主席可指定替換委員來審理。

不服歐洲專利局受理申請部門(receiving section)或法律部門(legal division)對於程序審查或其它形式文件事項所為之決定的上訴事件，由法律上訴法庭審理。

(三)技術上訴法庭

由技術上訴法庭有20庭的組織編制即知技術法庭所受理的案件數佔DG3的最大比例。技術上訴法庭分庭是以國際專利分類為準。各庭除主席一人外，有三至六名技術委員、二至三名法律委員。因應各種技術領域案件量的消長，副局長會和各庭主席討論調整各庭負責的類別。當上訴案件提出時，主席會指定審理該個案的委員，原則上為三名技術委員、或兩名技術委員和一名法律委員組成。主席會考慮委員的工作負荷和技術專長、所需語言等因素，必要時徵得他庭主席同意也可指定他庭委員。

不服歐洲專利局實質審查不予專利之決定，或異議事件任一造當事人對於異議審查決定不服者，所提出的上訴事件均由技術上訴法庭審理。

(四)懲戒上訴法庭

懲戒上訴法庭有主席1人、法律委員7人、專業代理人(professional representatives)7人，遇有個案時，由主席指定委員或專業代理人組成三人或五人合議庭。

懲戒上訴法庭並不受理及審理專利案上訴事件，而是受理對歐洲專利人事管理部門(Administrative council)處分不服之上訴案件，例如未通過資格考試而未取得審查官或專業代理資格者，可提出上訴於懲戒上訴法庭。人事管理部門可訂定取得歐洲專利局審查官之資格和訓練、以及取得專業代理人的資格和訓練，並辦理資格考試。

五、主席團(Presidium)
主席團是BoA的最高權力組織，由主管DG3的副局長為主席，以及BoA的12名委員組成，12名委員包括BoA的主席互選6人，委員互選6人，任期一年。遇有空缺時，由最資深的主席或委員遞補。

主席團負責訂定BoA審理案件的規則和程序，也為BoA之運作向副局長提供建議。主席團開會時採多數決。

五、上訴的提出及審理程序

上訴之申請必須在收到決定書後兩個月內提出，上訴書應記載上訴人的姓名、住所等基本資料、指出不服的決定書，以及不服的理由。

現行上訴費用為1020歐元，必須在兩個月內繳納，上訴理由可在四個月內提出。以上皆為法定不變期間，不得延長。

不服實體審查的上訴事件有二：一為對不予專利之決定不服，當事人為專利申請人；二為對異議事件決定不服，當事人為異議人和被異議人。任何人對於准予專利之公告不服者僅能提出異議而不能提出上訴。

上訴事件之審理過程中，可進行以下的採證程序：(a)聽取當事人意見(hearing the parties)，(b)要求當事人補充資料(requests for information)，(c)製作文件(the production of documents)，(d)聽取證人證言(hearing the witnesses)，(e)聽取專家意見(opinions by experts)，(f)勘驗(inspection)，(g)書面證言(sworn statements in writing)。

六、上訴事件的決定及拘束力

上訴事件經實體審查後，可能的決定有：(1)上訴不受理(Appeal inadmissible)，(2)上訴駁回(Appeal dismissed)，(3)原決定撤銷，此時法庭可逕為變更原決定或由原審查部門重為決定，(4)退回上訴費用。

BoA的審理對於DG1及DG2之檢索或審查部門有拘束力。值得注意的是，雖然有效的專利權在各指定國依各國內國法仍可舉發，且對各國法院並無拘束力，但基於以下理由，BoA的對於解釋歐洲專利公約的決定對於各國的專利權撤銷訴訟的審理愈益重要：(1)BoA所為決定，日後產生之爭端比率很低；(2)BoA為專家法院(expert courts)，英國法院曾在專利訴訟之判決書中指出：「上訴法院的決定雖未嚴格拘束英國法院，但有重要的影響力，因為上訴法院是專家法院且溶入在EPC每日的行政程序中。」；(3)若歐洲專利申請最後決定不予專利或撤銷專利，該發明向歐洲專利局申請的指定國全部沒有專利，各國法院無法再就無專利權的申請案給予專利；(4)歐洲專利局的審查基準依照BoA決定而調整或修正，故歐洲專利局的程序或實質審查法令可和BoA的決定維持一致性。

七、專利實務和程序委員會

BoA所為之決定對於檢索或審查部門有拘束力，故DG1和DG2的審查人員必須注意法庭的見解，由於每年有太多的決定，審查者無法注意到每一件決定，且審查者又必須知道那一個決定是必須通案遵守的，因而在DG2成立了專家委員會，其主要任務便是檢討DG3的新決定，必要時修正審查基準或作業程序(Official Instructions)，此一委員會稱為專利實務和程序委員會(Patent Practice and Procedures Committee，簡稱PPPC)。 

PPPC的固定成員是主席一人，目前由化學審查部門的主管擔任，委員由化學、電機或物理、機械的主管三人，協調和品質部門主管一人，以及形式審查部門專家一人共五人組成，另有祕書及副祕書各一人，均為審查人員擔任。除了固定成員外，另有DG5的代表一名，特殊法律或技術領域的專家視個案情況而加入。

PPPC會就DG3的決定預先分組會議研討，篩選出必須更進一步研討的案例，然後提交PPPC討論並作出決定。PPPC的決定可能是：建議修正EPC的規則，建議修正審查基準，修正DG2的內部指南(Internal Instructions)，建議修正專利系統，彙整提出PPPC報告，審核審查人員之訓練教材等。

八、上訴事件的統計

2002年，計有1276件上訴案提出申請，1403件上訴案作出決定，仍有3239件上訴案審理中。平均每件上訴事件的審理時間為：單造的上訴事件28個月，兩造的上訴事件32個月。

2000年各法庭所做的決定數為：擴大上訴法庭3件，法律上訴法庭26件，技術上訴法庭1174件。

九、BoA與各國法院

各國法院和BoA在審理專利事件時，都必須解釋歐洲專利公約，BoA先在歐洲專利局授與專利的程序中解釋法令，但專利權進入各國行使時，最終解釋的工作落在各國法院。

各國法院在解釋各國專利法規時，必須考慮和歐洲專利公約解釋的一致性；而BoA也必須注意各國法庭的判例，擴大上訴法庭於1985年的判例中即指出，歐洲專利局，尤其是BoA，必須考慮締約國的專利專責機關或法院所為之決定。

各國法院審理專利事件時，引用BoA決定的次數越來越多。英國高等法院(High Court)在1979年曾指出，由於英國是國際條約的締約國，除非國會明確有相反的表示，否則英國對於專利實務必須和國際專利條約為一致之解釋。瑞典最高行政法院(Supreme Administrative Court)在90年判決亦指出，在瑞典，EPO所授予的專利和瑞典專利局授予的專利有相同的效力，瑞典和BoA互相引用判例使得瑞典和歐洲專利實務維持一致性。
肆、上訴個案介紹

本次研習曾參與上訴個案之聽證程序，以下就此個案審理過程作一簡單介紹。

上訴事件為異議人對於異議審定不服所提出。系爭案是一種工業用燙衣機以及製造該種燙衣機之機床的方法(Industrial ironing machine and method for manufacturing a bed to be used in such an ironing machine)，於1993年4月6日向歐洲專利局申請專利，主張1992年5月6日向比利時申請專利之申請日為優先權日，並指定奧地利等17個國家。EPO編為第93870095.2號案，經檢索及1993年8月12日公開，申請人申請實質審查，審查結果於1996年6月11日獲准公告。

嗣異議人於1997年6月8日提出異議，指稱系爭案違反EPC第100條(b)未為充分揭露、缺乏第54條之新穎性，或至少缺乏56條之進步性，應予撤銷專利權，並要求進行聽證程序。為支持其異議理由，異議人題出六件專利先前技術文獻 (編為D1至D6)及八件證據(編為E1至E8)。專利文獻有法國、美國及德國專利文獻，其中包含於實質審查時認定為最接近之前案；證據含有某公司於1991年已製造系爭專利品的相片、商業往來信件、發票、公開之書籍內頁，以及證人的具結書等。在此值得注意的是異議人以證人的證詞及相關書面證據主張系爭專利優先權日前已公開。

異議事件經發交專利權人答辯，專利權人於1998年3月3日提出答辯書。EPO審查異議個案之異議審查小組(the opposition division)原則上為三名技術委員，其中一名為參與實質審查的委員，在本事件由於有法律上證據採證之問題，因此加入一名法律委員成立擴大異議審查小組進行聽證。四名委員組成的審查小組於1999年2月22日開始進行審查，並開始調查異議證據，經過促請異議人和被異議人多次補充、陳述書面意見後，異議人於1999年9月18日聽證前補提一件專利前案文獻(編為D7)及五件證據(編為E9至E13)。聽證係於1999年10月18日進行，聽證時請證人到場聽取證人之證言，於2000年2月29日作成異議審定，審定結果為依被異議人修正後之申請專利範圍維持專利權，亦即異議不成立。

異議人對異議案之審定不服，於2000年4月14日提起上訴，並繳納上訴費用，並於6月29日補提上訴理由，請求廢棄異議審定及撤銷專利權，主要仍是以系爭案未為充分揭露，以及缺乏新穎性和進步性為理由。本件上訴案由3.2.6技術上訴法庭審理，並加入兩位法律委員共五人組成。上訴之聽證於2003年9月10日進行，並於當日作成上訴決定。

上訴決定書長達31頁，在此要特別提出來的是：

(1) 上訴之請求可以分為主要請求(main request)及輔助請求(auxiliary request)，在此個案中的主要請求是以系爭專利未充分揭露，及缺乏進步性為由，請求廢棄原異議審定，並撤銷專利權。輔助請求是有關申請專利範圍之修正。

(2) 上訴決定先說明系爭專利未違反充分揭露。

(3) 上訴理由並未爭執新穎性，但上訴決定仍就上訴人未爭執新穎性，以及卷存資料並無任何文件可否定系爭案之新穎性做說明，亦即確認系爭案之新穎性。可看出上訴決定係依充分揭露、新穎性、進步性的審查順序為之，遇有上訴人不爭執之要件，仍先予確認。

(4) 歐洲專利局審查進步性有最接近先前技術(closest prior art)的觀念，主要係就檢索所得之先前技術中，選取一件最接近的先前技術文獻，再就待審案與最接近先前技術的不同處，決定該先前技術所欲解決的技術課題，該課題是否能參考另一文獻，由該行業具有通常知識者能輕易得到解決方法，以判斷其進步性。故最接近先前技術文獻在歐洲專利局之進步性判斷佔有重要地位。異議人所提異議證據包含審查階段所認定之最接近先前技術文獻，該文獻經審查後仍准予專利，於異議時雖得再成為異議證據。本件個案異議審查時係認定異議人補提之文獻D7為最接近之先前技術文獻，此部份已變更原實質審查之認定。

(5) 上訴決定亦先判定以該新文獻D7當作最接近先前技術。專利權人雖主張該文獻是1968年公告，其年代久遠，但仍不影響其被判定為最接近之先前技術。

(6) 上訴決定理由列出系爭專利與該最接近先前技術的相異部分，就此相異部分列出先前技術所欲解決的技術課題，為該行業具有通常知識者可輕易參考另一異議證據，而得到解決方法，故系爭案被認定為不具進步性。

(7) 上訴決定主文為「撤銷專利權」，亦即廢棄原異議不成立之審定，逕為變更決定。並非像我國實務常常是撤銷異議審定，而由原處分機關重為審查。由於上訴法庭在歐洲專利系統為終審法庭，故專利權經撤銷後，在所有17個指定的國家均無專利權，且已無再救濟之程序。

(8) 上訴決定改變異議審定對進步性的認定，雖於決定理由中有詳細說明。但值得一提的是因異議審查委員中有一人為原來實質審查之委員，對於此個案審定為異議不成立不無影響。

伍、與我國之比較

歐洲專利局的上訴法庭，在專利實體審查制度上，接近我國的訴願制度，在此以經濟部訴願會的組成與審議程序，與BoA作一比較。

一、單一法庭vs.多種類法庭

我國不服智慧局對專利審查事件之行政處，所提之訴願案全部由同一個訴願會審理，訴願會即相當於一個合議制法庭，涉及各種技術領域的專利事件無法依技術類別分至不同法庭；歐洲專利局則有四種法庭，其中技術上訴法庭依技術類別分成二十庭，法庭成員為該技術專長之委員組成。

二、非專業法庭vs.專業法庭 

BoA專門審理專利事件，法庭的成員均為資深審查官充任之委員或熟諳專利的律師，故不論形式上或實質上均為專利專業法庭；經濟部訴願會除了審理專利事件外，尚包含經濟部所屬機關及各縣市政府有關經濟事務之不服行政處分事件，審議委員之專長必須考慮各種不同的訴願事件，並非專利之專業法庭。

三、兼任委員vs.專任委員

「訴願審議委員會委員，由本機關高級職員及遴聘社會公正人士、學者、專家擔任之；其中社會公正人士、學者、專家人數不的少於二分之一。」可見訴願委員成員有二分之一以上為另有本業之社會公正人士、學者、專家所兼任。BoA之委員則為專任。

四、委員合議審議vs.委員直接合議審理

訴願事件之審理，是由訴願會職員先研擬訴願決定書稿，提交訴願審議委員會審議，訴願委員雖有決定權，但實務上通常只做決定，並不需直接撰寫訴願決定書；BoA則由委員直接審理，由法庭委員合議決定，委員直接撰寫決定書，其審理情形較接近我國高等行政法院由三名法官組成之合議庭。

五、非終審法庭vs.終審法庭

對訴願程序所為之訴願決定不服者，可向高等行政法院提起行政訴訟，現行行政訴訟為二審二級，最高行政法院才是終審法院。BoA為終審法庭，BoA決定不予專利者，即為不予專利確定。

六、不公開的言詞辯論vs.公開的聽證程序

「受理訴願機關應依訴願人、參加人之申請或於必要時，得依職權通知訴願人、參加人或其代表人、訴願代理人、輔佐人及原行政處分機關派員於指定期日到達指定處所言詞辯論。」實務上經濟部訴願會對於申請言詞辯論未予辦理之情況相當常見，即使進行言詞辯論，仍受限於固定的時間內。BoA則有類似我國言詞辯論的聽證程序，該程序嚴謹且公開，且幾乎都會進行聽證
。本次研習所實際參與的個案開庭聽證，聽證過程可讓申請人暢所欲言，就上訴事件之每一爭點均可詳細說明，因而耗費時間相當長，歷經一整天仍未結束，當事人發言的時間實質上並無限制。

七、智慧局為當事人vs.專利局非為當事人

我國專利舉發事件在智慧局審理時，有舉發人及被舉發人兩造當事人，智慧局對舉發事件所為之審定，必對其中一造不利，不利的一造提起訴願，是以智慧局為被訴願機關，因此訴願階段審議時，智慧局成了一造當事人，舉發審定有利之一造為參加人。BoA審理專利異議事件時，是以異議人及被異議人為兩造當事人。

即使是專利申請事件，歐洲專利局上訴法庭審理時，係以專利申請人為當事人，原實體審查部門並不會成為另造當事人。

八、免訴願費用vs.需上訴費用

我國提起訴願為免費。歐洲專利局提起上訴則需繳納1020歐元的上訴費用，但歐洲專利局上訴時，訴之聲明可請求判決退回上訴費用。

九、撤銷原處分vs.逕為變更決定

就訴願審議的結果與BoA審理的結果來比較，兩者頗為接近，可能的結果主要有不受理、駁回、撤銷原決定與變更原決定等。

惟實務上我國訴願審議結果極少變更原處分，審議結果若對訴願人有利，幾乎都是「撤銷原處分」，由原處分機關依訴願決定意旨另為適法之處分，亦即只是撤銷對申請人不利的原處分，機關智慧局重為處分仍可能在未違反訴願決定意旨的情形下，以另一理由再為對申請人不利之處分。BoA除了亦可撤銷原決定外，經常逕為變更原決定，使上訴事件獲得最終確定。

十、限制的審理時間vs.無限制的審理時間

「訴願之決定，自收受訴願書之次日起，應於三個月內為之；必要時，得予延長，並通知訴願人及參加人。延長以一次為限，最長不得逾二個月。」實務上訴願審理期間若再加上訴願人補提理由之時間，約在半年內必須完成，若無法在法定期間內完成審議，訴願人即可提起行政訴訟。BoA則無審理期間限制，實務上平均審理期間達28(一造當事人)及32個月(兩造當事人)。

表面上BoA審理期間遠大於我國的訴願階段，但就整個專利之行政救濟程序開使到最後確定的期間來比較，由於BoA為終審法庭，且經常逕為變更原決定，亦即變更後即為最終決定。我國則因再加上兩級兩審的行政訴訟與不斷的撤銷原處分，甚至到最高行政法院之終審仍可提起再審，故所耗費的時間可能更長。

陸、心得與建議

一、檢索報告的利用

歐洲專利局對於專利申請案之實體審查制度，採檢索與審查分離制。通過形式審查的申請案，會指定審查官進行前案檢索，檢索完成後製作檢索報告，檢索報告通常會和申請案一起公開，透過電腦網路，可以瀏覽歐洲專利局的檢索報告。

將檢索報告公開而且任何人均可透過網路免費取得，等於將檢索報告攤在陽光下供大眾檢視，這也顯示歐洲專利局對其檢索報告的品質相當有信心。近年來，世界各國的專利申請人對於歐洲專利局的檢索品質相當肯定，PCT申請案指定歐洲專利局為檢索機構者佔最大比例。

不論是歐洲專利局申請案或PCT申請案，其基本精神都是以「一次嚴謹完整的檢索」取代「多次的各國各自的檢索」。嚴謹優良的檢索所需投入的人力物力財力相當龐大，包含軟硬體的建置維護以及人員訓練與經驗之累積等，單一國家在各方面的條件均無法與27個成員國組成的歐洲專利局相提並論，形成善用其檢索資源的趨勢。目前歐洲專利局組織愈益龐大，慕尼黑仍在建造辦公大樓，以便招收新的審查人員以因應不斷成長的新申請案，歐洲各國專利局則相對持續萎縮。

而隨著PCT申請案的大幅成長，向許多國家申請的國際專利申請案由指定檢索品質優良的國際檢索機構進行檢索已成為國際趨勢。我國所受理之國外申請人所提出的專利申請案中，有許多都是指定歐洲專利局為檢索機構，也就是都可以在電腦網路上取得該案的檢索報告。對於這些案件的實體審查，實無必要再重複檢索，充其量只要再檢索我國專利前案即可。重複檢索國外專利資料庫既耗去審查人力，也不會得到更好的檢索結果，徒讓申請人認為我國的審查與國際間之標準不一，可謂勞而無功。

我國專利實體審查檢索程序應善用檢索品質優良的歐洲專利局檢索報告。使用檢索報告的步驟建議如下：第一步先搜尋檢索報告是否已公開，若未公開則另行檢索，若已公開則逕用檢索報告；第二步是將檢索報告所引文獻與申請案相比對，判斷其專利要件；若檢索報告之文獻不影響專利申請案之專利要件，則第三步才進入本國資料庫的檢索，需注意的是歐洲專利局之實體審查有最接近之先前技術的觀念(closet prior art)，尤其在判斷進步性時，要先找到最接近申請專利之發明的先前技術，故在我國檢索本國資料庫時，必須是比檢索報告更接近申請案之文獻才能利用，若找到的文獻不如檢索報告之文獻而用來核駁，將會被認為專利要件的認定比國際要求更嚴，審查品質反遭垢病。 

二、檢索品質的提升

本次參訪行程中所拜訪的歐洲專利局審查官，言談中均可感受到其對於專利審查工作的自信。值得探討的是，歐洲專利局如何做到世界第一的檢索品質，究其原因，固非單一因素，惟值得重視的一項因素是「專利細部分類」。

利用電腦資料庫進行先前技術之檢索時，常用的方式有二：一為找出和專利申請案相關的關鍵字，然後將關鍵字做NOT、AND、OR的組合，以篩選出適當數量的前案，再逐一比對；另一種方式是直接以國際專利分類找出該分類的前案資料。

以上兩種方式各有其優劣點，用關鍵字的檢索品質，受到資料庫中資料輸入係為鍵入或掃描的影響，目前世界各國由於資料量龐大，只有摘要內容為鍵入，其餘說明書資料多為掃描，因此若審查官檢索時所下的關鍵字在摘要中未出現，則無法查到該件前案；又許多申請案的細部結構特徵很難用關鍵字表現，尤其是我國專利申請案透過國外專利資料庫檢索時，以英文關鍵字找到相關的前案更為困難。

使用國際專利分類的檢索品質，則視前案分類的品質，以及分類是否足夠詳細而影響。分類品質不佳，以分類來檢索即可能漏失重要前案資料，分類不夠詳細，同一五階分類內之前案達到數百件，實無可能就此數百件專利案逐一比對。

歐洲專利局的主要檢索方式，近年來已從關鍵字的檢索進入以國際專利分類的檢索，並以提升前案分類的品質及製作細部分類的方式以去除前述之缺點。國際專利分類表為五階分類，五年改版一次。由於產業變動快速，分類表未必能契合產業的變化，例如我國的連接器產業近年來在同一五階分類造成大量的前案，其他如自行車業與日用品類等亦同。歐洲專利局對於案件量多的五階類別，均再予細分至六階、七階、甚至八階，以將歸到最低階分類之前案資料限制在一定的數量下。

用細分類檢索的方式還有一項很重要的優點，就是能讓經驗不足的審查官也能快速檢索到相關的前案。以關鍵字檢索的品質直接受到審查官的經驗影響，經驗不足的審查官常常耗費許多檢索時間以不同的關鍵字嚐試也很難找到最接近的前案資料，因此經驗的累積與傳承相當重要。

我國採用國際專利分類固然可和國際接軌，但分類工作長期以來未受重視，致前案資料之分類品質不佳，以專利分類檢索相關前案常有遺漏，又同一分類中案件數量太龐大，故以分類檢索必須再另下關鍵字才能篩選出適當數量的前案。

本國專利申請案可考慮引進歐洲專利局的分類法，問題在於我國專利申請案與歐洲專利局的申請案有很大不同，歐洲專利局需要做細部分類的類別我國不一定需要；我國需要細部分類的類別歐洲專利局可能無細部分類可茲利用，利如自行車、汽車附件以及許多日用品類的本土型申請案即屬之。

除了前述對於已由歐洲專利局做過檢索之申請案可逕用其檢索報告外，其他無檢索報告的申請案(尤其是本國申請案)如何提升檢索品質，建議以務實的角度來進行，現階段對於本國申請案欲維持一定之檢索品質的方法仍應維持紙本式的專利前案資料。目前我國專利前案資料之電腦資料庫速度太慢，對於國人所提機械、土木、日用品等申請案又有許多是在細部構造上作變化，難以用關鍵字檢索。在電腦資料庫無法完全取代老式紙本資料的情形下，貿然取消持紙本式前案資料的整理，對檢索品質有不利的影響，宜採紙本資料與電腦資料庫並行的方式。

三、舉發案之審查官及分工

歐洲專利局對於異議案之審查有嚴謹的程序規定，每件異議案由三名審查官組成的小組進行審查，這三人稱為第一審查委員(first member)、第二審查委員(second member)、以及主席(chairman)，必要時可再加入一名法律委員。第一名審查委員持有檔卷資料及承辦，第二審查員參與聽證程序，主席必須有八年以上經驗，並負起審查的全部責任。值得注意的是，第一名審查委員通常就是審查該申請案的審查委員。

我國現行每件異議案之審查僅指定一名審查委員，舉發案則指定兩名審查委員，一人為主審，另一人為副審。主、副審間的權責並未清楚劃分，實務上若主、副審均為內審時，通常由主審審查撰寫審定書，副審並不撰寫審定書，只在主審擬妥之審定書上簽名。若主審為內審委員、副審為外審委員時，大部分的情況(至少70%以上)主審都會等待副審之外審委員審查意見回局後，直接在旁簽名，只有少部分的情況下，內審會有自己的審查意見，當其審查意見與副審相左時，則會簽請加發一名審查人員，最後以多數決為審定意見。惟此種作法有下列問題：

(一)主、副審究竟誰要撰寫審查意見：若只要其中一人撰寫，另一人簽署即可，則係主審或副審撰寫？若兩人都需撰寫，則是兩人各自獨立撰寫，或討論後各自撰寫？兩人撰寫之審查內容不一時(兩人審查結果均為成立，或均為不成立)，由誰來整合製做最後審定書？

(二)既然稱為主、副審，兩者審查意見相左時，以何者意見為準？若加發一名委員，以最後審定成立或不成立的結果來看，固然可以多數決，但同為成立或同為不成立的理由也未必一致，例如同為成立的兩位委員，一人認為以證據一成立，另一人認為以證據二成立；又例如一人認為以不具新穎性成立，另一人認為以不具進步性成立。遇前述情況是否又要再加發第四委員，即使再加發第四委員，亦無法解決問題。

(三)審查過程中的面詢、勘驗，以及審定後行政救濟之答辯、出庭言詞辯論等，是由主審負責或副審負責，或兩者皆需負責，行政救濟之答辯亦有和審定書應由誰撰寫的相同問題。

參考歐洲專利局的作法，我國現行舉發案之審查建議可改進方案如下：

(一)由副審委員先撰寫審查意見後移給主審委員。

(二)主審委員審閱副審意見，若意見完全相同，則僅簽署同意副審意見即可；若意見全部相左或部分相左，則僅就相左之部分表示意見。

(三)主、副審意見相左時，由科長(或資深審查官)擔任主席，召集主、副審開會處理，副審委員應在會議中就案情提出報告，會議後採多數決。

(四)副審委員持有案卷，並負責辦理面詢、勘驗聯絡等之行政工作，實際面詢、勘驗則由主、副審一同出席。

(五)行政救濟由副審書面答辯及出庭。

(六)在上述原則下，副審委員應是能夠獨立審案的審查官，但年資及經驗低於主審。也就是以專利專業訓練與經驗，由多至少依次是科長、主審、副審，而專長的相關程度則恰好相反，由相關程度的高低依次為副審、主審、科長。

四、舉發案審查程序

歐洲專利局對於專利申請案、異議案、上訴案之審查，可依職權為：(a)聽取當事人意見，(b)尋找資訊，(c)製作程序文件，(d)聽取證人證言，(e)專家意見，(f)勘驗，(g)書面證言。

我國專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限其為下列各款之行為：一、至專利專責機關面詢。二、為必要之實驗、補送模型或樣品。三、對專利說明書或圖式提出更正。

比較我國與歐洲專利局的審查程序，要特別提出來的是聽證程序。現行專利舉發案，欲證明系爭專利不具新穎性或進步性，仍以書面證據或物證為主，惟九十二年二月六日修正公布專利法對於專利要件中喪失新穎性的規定，除了現行法規定申請前已見於刊物或已公開使用會喪失新穎性外，增列「申請前已為公眾知悉者」，亦為喪失新穎性。因此，未來適用新法之舉發案，若舉發人主張系爭專利有申請前已口頭公開之情事時，顯然不能以欠缺書證或物證，無法證明申請前已公開為由審定舉發不成立。也就是未來的舉發證據除了書證、物證外，還包括「人證」。

歐洲專利公約有關專利要件之新穎性規定，係以不為先前技術一部分之發明才具有新穎性，而先前技術包括申請前藉由書面、口頭、使用或其他任何形式對公眾公開者均屬之，歐洲專利局審理異議事件時，遇有異議人主張口頭公開之事實，會認為其為合法主張，然後透過公開的聽證程序，請證人出席，聽取證言來判斷其是否為可採之證據，可否證明申請前已公開，故聽取證人的意見為採證的方式之一。

歐洲專利公約對於申請前已為公眾知悉之喪失新穎性規定，係有聽證程序之條款配合，我國專利法修正時僅採前者，未將應配合的程序納入，但在行政程序法中有聽證之規定，未來在舉發事件進行聽證程序勢必有其必要性。
五、舉發案之審查觀念

專利申請案是否滿足專利要件，係以申請專利範圍所載內容來判斷。一件專利申請案是否能獲准專利，與申請專利範圍所界定的範圍大小有很大的關係。世界各國專利審查實務，均是在一開始申請時寫出較大的申請專利範圍，經審查者審查後，就審查者提出可能使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術資料，縮減申請專利範圍後以獲得專利。也就是大部份專利申請案經修正其申請專利範圍後，都是可獲准專利的。

依前述審查觀念，獲准專利之發明，被第三人提起舉發時，專利權人亦可視舉發證據之內容，透過更正縮減其申請專利範圍的方式，讓專利權繼續存在。因此舉發案之審查結果很可能是必須更正申請專利範圍，惟我國實務上舉發案實體審查，除因舉發標的不存在而為駁回之審定外，審定主文只有「舉發成立，應撤銷專利權」與「舉發不成立」兩種。

現行實務上對於舉發案之審查，遇有部分申請專利範圍舉發成立、部分申請專利範圍舉發不成立的情況，會先通知專利權人更正申請專利範圍，將成立的部分刪除，留下不成立的部分，即可審定為舉發不成立。若專利權人未更正，則審定為舉發成立。

歐洲專利局對於異議事件的實體審查結果，有「撤銷專利」(revoke the patent)、「駁回異議」(reject the opposition)、與「以修正形式維持專利」(maintain the patent as amended)，其中第三種審查結果即相當於我國部分成立、部分不成立的情況。惟歐洲專利局第三種審查結果在實務上是很常見的，我國則是很少見。造成此一差異的原因在於，我國專利審查官的審查心態，長期以來均以僅可能一次審結為第一目標，而形成此一心態的背景在於，長期的外審制度、內審人力不足與結案壓力等。此種心態不僅反應在舉發案，也反應在申請案。過去美國、澳洲等國之專利審查官來訪，即曾指出其審查觀念是告訴申請人如何修正以獲准專利，而我國審查官總是想把專利申請案核駁以快速結案。

我國自九十三年七月起，因審查制度的改變與審查人力亦逐漸補充，準備依申請專利範圍逐項審查。惟欲趕上先進國家之審查水準，應在審查觀念上調整過來，亦即逐項審查的結果，不論是申請案或舉發案，應該會有很多案件是部分可准專利、部分不可准專利的情況，透過審查者與申請人的溝通，最後去除不可准的部分即可獲准專利。所謂「改革必先革心」，若審查官的觀念與心態不徹底扭轉，未來仍是徒有逐項審查之名而無逐項審查之實。
六、審定書具名問題

我國專利專責機關為首長制，並非委員制。亦即在行政體制上所有的審查官與一般行政人員無異，各級主管皆可改變審查官的意見，以分層負責規定所授權核定的主管對於審查結果才有最終決定權。故所謂審查人員在審定書上具名，實質效力上和許多機關(例如戶政或稅務)公文書上均列出承辦人姓名與電話以便於聯絡的效力並無二致。

我國八十三年專利法修正時，仿照外國規定審查人員應在審定書上具名，此一規定並未考量我國行政體制與外國的不同，因而未取其利，反受其害。外國專利審查官之具名，代表審查官對其所審查之案件負責，不需要再經過其直屬主管的核閱，審查人員即可直接與申請人書面、電話或當面溝通並作決定，審查人員的書面或口頭表達均不會被其主管變更。我國專利專責機關既為首長制，則在審定書上必須有機關首長的署名才生效力，實質上有最終決定權者為機關首長或分層負責規定下的決行主管，但有權決定的決行主管反而不必在審定書上具名，具名的審查人員又沒有最終決定權，以致權責上有所矛盾。當決行主管要求審查人員改變審查結果時，即出現干涉審查或行政監督的疑慮，不瞭解行政法制的專利審查官甚而和主管產生衝突。

審定書具名制度施行以來，曾發生申請人據審定前之簽辦公文，指不具審查官資格的行政主管批示為干涉審查，或審查人員未依主管批示辦理，因而對主管或審查人員提出告訴且纏訟至今。在遭到訴訟成為被告的陰影下，審查人員以具名為由堅持己見，主管對於不適當的審查之糾正能免則免，甚至以口頭指示不留指示文字於公文書上，不僅權責混淆不清，甚而加深主管與審查人員的對立。

在機關首長制下，舉發案審查進行中，審查官直接參與面詢、勘驗等，而未參與面詢、勘驗的主管竟能改變審查結果，在我國行政法制下固完全合法，惟是否合情，非無探究之餘地。按行政訴訟法第一百八十八條第二項規定：「法官非參與裁判基礎之辯論者，不得參與裁判。」違反規定者即為判決違法。未參與辯論之法官，並不瞭解兩造雙方之陳述與攻防，如何能形成心證，且若能參與裁判，即失去言詞辯論之意義。

在行政機關審理的舉發案，雖與司法機關的法院審理不同，不能比附援引，但有其共通性。例如專利舉發事件涉及兩造當事人，負責審理的專利專責機關位居裁判者的角色，舉發能否成立，往往涉及舉發證據之採證與認定，參與面詢或勘驗的審查人員，可從兩造雙方的陳述中探知事實之真相，與行政訴訟程序中法官聽取兩造當事人的言詞辯論類似。若審查官在面詢或勘驗中所言不能代表審查的最後決定，最終審定書還需要決行主管批示，則審查官無具名之必要。

為解決上述問題，建議未來的作法是：

(一)審定書取消審查人員之具名，或由決行主管具名。按外國專利專責機關在審定書上具名者為「有權決定」的審查人員，即相當於我國的決行主管，而非審查人員。

(二)申請案之審查授權由審查人員逕行辦理。九十三年七月即將進行的專利初審案發核駁理由先行通知書及逐項審查制，其核心理念在於，許多專利申請案都是可准的，端視其申請專利範圍的大小而定，故審查者的審查心態是透過和申請人不斷的書面或當面溝通，將申請專利範圍限縮至可以准的範圍後准予專利，而非看到較大的範圍即予核駁。此一措施若無對審查者的決行授權，審查者在面詢中將無法具體指出申請專利範圍應修正至多小的範圍，因為審查者承諾可准的範圍，隨時可能會被主管否決。
七、法庭式或委員制的舉發審查部門
歐洲專利局對於異議案之審查，是由三名審查人員組成一個異議審查庭或小組，其作法已如前述。類似歐洲專利局的設置，在日本有審判部，在韓國為工業財產權法庭(Industrial Property Tribunal)，在中國大陸有複審委員會。

仿照歐洲專利局的審查方式，建議我國舉發案未來的審查方式應亦改成法庭式或委員制，以三人為一法庭或一小組，在法庭設審判長或在小組設審查長，審查長即有最終決定權，審查長與合議之審查人員直接在舉發審定書上具名。採此方式必須修正組織法，由專利高級審查官中數人兼任審查長，以擺脫不適用於舉發案審查的組、科等行政體制。

在舉發案以法庭式的審查架構下，未來專利三組之編制可仿歐洲專利局DG3的編制，其行政編制僅保留一名科長及若干事務人員
，審查業務則在專利三組下依案件量設若干審查庭，以目前異議、舉發案件量估計約需八至十二審查庭(再審查若亦改為法庭合議審理則需再增加)。一名審查長以及兩名審查官可成立一個技術審查庭，技術審查庭依案件專長分庭。對於複雜案件必要時可增加法務人員成立擴大審查庭，專利三組組長即兼任擴大審查庭之審查長。仿歐洲專利局DG3的審查方式合議審查。

八、智慧局的聽證程序取代經濟部的訴願程序

我國對於專利再審查、舉發案審定結果不服之事件可提行政訴訟，行政訴訟前則需先經訴願程序。

訴願是由經濟部訴願審議委員會審查。經濟部訴願會除了審理專利訴願事件外，還必須審理經濟部所屬機關及各縣市政府有關經濟事務的所有行政處分不服事件，訴願委員會委員的組成，是以具法制專長者為原則，而專利訴願事件即涵蓋所有的產業技術領域，訴願審議委員人數有限，不可能涵蓋所有的技術領域，因此訴願事件發交具有個案技術專長之專家提供意見乃不可避免。但專利爭議事件往往是法律與技術結合，無法分割處理，尤其是必須對申請專利範圍有足夠認識者方能勝任審查工作。智慧局長期以來聘用局外技術專家學者擔任專利審查委員，即因缺乏足夠的法律專業訓練而遭詬病。未來隨著內審人力的擴充，終可解決外審人員的問題。但訴願決定機關卻仍需外部技術專家提供意見，仰賴外部之技術專家來審理專利案件的情況實質上仍然存在。
經過聽證程序作成的行政處分，依行政程序法第一○九條可免除訴願及其先行程序。關於第一○九條之解釋，法務部九十年五月八日法九十律字第○一五八七四號函略以：核其立法意旨係鑑於對經聽證作成之行政處分不服者，倘若仍率由舊章，必須先踐行現行訴願程序，乃至於訴願前之先行程序(如申請復查、聲明異議等)，始得提起行政訴訟，則不符程序經濟原則及提高行政效能之立法目的，爰明定此一類型之行政救濟免除訴願或先行程序，逕依法提起行政訴訟。上揭條文所稱之「免除」，宜解為「應」免除，並非「得」免除。故當事人不服經聽證作成之行政處分，若未逕行提起行政訴訟，而仍提起訴願或為其先行程序之行為，顯已違反首揭行政程序法規定之意旨，核其所為即係對依法不屬訴願救濟範圍之事項提起訴願，依訴願法第一條第一項及第七十七條第八款規定，受理訴願之機關自應為不受理之決定。
依法務部之函釋，若在智慧局審理舉發案時舉行聽證程序，則可免去訴願程序，若再配合前述專利三組審查庭的設計，等於以智慧局的審查庭取代訴願會，多個審查庭的設計可視案件類別及爭執點由適當專長的審查官及法務人員組成，較之委員數眾多但專長未必契合個案的訴願會組成更具有彈性且符合當事人期望。

九、舉發案之審定前通知

若專利權人限縮申請專利範圍時，歐洲專利局對於異議案之審查結果可能是「以修正的形式維持專利權」，相當於我國舉發案准予更正後審定為舉發不成立。

我國舉發案之審查，當專利權人於答辯時更正申請專利範圍，並不一定會將更正後之申請專利範圍交給舉發人補提理由，而逕予審定，此種做法並不周延。

為解決實務問題，新專利法在第七十一條三項新增當被舉發人更正說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人。惟更正之事實通知舉發人，究竟是在更正本審查後或未審查階段通知，可參考歐洲專利局之作法。歐洲專利局是於審查後欲以修正的形式維持專利權才通知舉發人，舉發人對更正本有意見時，可於兩個月內提申復理由。若更正本不受理，或受理更正後仍為舉發成立，則無通知舉發人再提理由之必要。

十、仿PPPC成立案例分析小組

我國現行專利實務對於訴願決定與行政訴訟判決並無專責的部門，專利三組目前僅對撤銷原處分的訴願決定或行政訴訟判決交給原承審委員撰寫撤銷檢討報告，維持原處分之訴願決定或行政訴訟判決則逕行併卷歸檔。在人力不足的情況下，並無法對重要的判決進行研討。

法院判決的引用可促進實體審查見解的一致性。為使專利審查人員能有一致的審查尺度，智慧局參考外國經驗制定了專利審查基準，但基準的內容大部分都是參考外國基準而來，所參考者在過去主要是日本專利審查基準，近年來則為歐洲專利審查基準。按先進國家的專利審查基準都是先有案例及法院判決後才形成，因此許多審查基準的規定常有判例(case law)或判決的依據。我國審查基準則和許多法規繼受外來法的情況類似，因而審查基準內引用判決的情況屈指可數。實務上我國行政法院幾無「法官造法」的判決，其判決仍以遵重行政機關制定的審查基準為主，惟判決書若採審查基準之見解，智慧局仍應加以收集歸納，以司法判決強化審查基準的規定。

建議未來專利三組應仿歐洲專利局PPPC的運作模式，有專門收集行政法院判決的小組，先就判決內容篩選出值得參考的案例，提交小組就判決應通案遵守或個案拘束進行討論，以選取出可強化審查基準的判決，或供內部審查人員訓練或參考用的案例。

十一、進步性之審查原則

我國專利度發展至今，因外審制度長期存在，故實體審查水準之進展跟不上外界期待的腳步。近年來，有關專利要件之新穎性與進步性，已全面要求必須有客觀之引證，在人力未能因應案件成長而增加的情況下，對照過去常常在沒有引證即主觀斷定缺乏新穎性或進步性的情況，已有顯著進展。惟專利審查品質的進步是無止境的，在此提出下一步應提升的重點，即進步性之審查原則。

進步性與新穎性係不同概念。新穎性之審查通常是以先前技術做一對一的比對，進步性則是可用多件先前技術做多對一的比對，但應注意組合的先前技術文獻越多，越具有進步性。

我國審查不予專利之案件，實務上仍以不具進步性為最大宗，以進步性核駁常常亦只用一件引證，然後將引證案與待審案的比對，就其不同處說明為何不具進步性。也就是引證案與待審案不同處仍缺乏客觀之證據，僅為審查者主觀之論斷。

歐洲專利局對於進步性的審查，經過上訴法庭的實務判例，發展出課題-解答(Problem solution)的判斷方式。其步驟是先就先前技術中找出最接近待審案的先前技術文獻，列出兩者相同的部份，由兩者不同的部份，決定該先前技術文獻所欲解決的課題，再由該行業具有通常知識者判斷，是否能輕易由另一引證得到解決該課題的方案，若能則不具進步性，反之則具進步性。

課題​-解答之判斷方式簡單而客觀，頗值得我國採行。尤其重要的是，以進步性核駁之案件，應進一步要求必須有兩件先前技術文獻，並說明該文獻如何組合，以強化客觀成份，並去除以單一文獻核駁時主觀論斷其相異部份無進步性的問題。
十二、廢除專利申請權之舉發事由

我國現行專利法規定，發明專利權人為非發明專利申請權人者，亦為得舉發事由之一，新專利法就此部份並未修正。

按專利舉發的目的，應是撤銷不當准予之專利權。而以專利權人為非發明專利權人之舉發，舉發人的目的常常是想證明該發明的專利申請權為舉發人所有，則經審查結果若為成立，應是將專利權「移轉給舉發人」，而非「撤銷專利權」。歐洲專利公約有關得異議之事由，並不含非專利申請權人，此一事由主要是主張「我的專利申請權被他人偷走」，遇此情況則和其他的動產被偷走的情況相同，應向法院提出告訴，請求法院判命被告將專利權歸還。

我國實務上以非專利申請權人為由舉發之事件，經常提出僱傭關係等相關文件以證明專利申請權之歸屬。專利專責機關為行政機關，並非法院，既無法院之職權，常常無法判定雙方爭執孰是孰非。而實務上舉發雙方當事人若就此爭端亦在普通法院進行訴訟，專利專責機關通常會依法院判決結果辦理專利權之歸屬登記。是以為此種爭端進行舉發審查並無意義，應參照歐洲專利公約，未來修法時將其刪除，讓當事人專利權歸屬之紛爭由法院解決，舉發提起應以專利實體要件為限。

附件1 課程表

Seminar 17/2003

Appeal procedures at the EPO

EPO Munich, 8 to 12 September 2003

Monday, 8 September 2003

	09h00

10h00

11h00

13h30
14h45
	Registration & administrative matters

Welcome Address

Presentation of the European Patent Organisation

The European Patent System：

Life of a file from application to rejection or opposition(part1)
The European Patent System：

Life of a file from application to rejection or opposition(part2)


Tuesday, 9 September 2003

	09h00

11h00

13h30
15h00
	Introduction to Directorate General 3-Appeals

The Board of Appeal and the enlarged Board of Appeal

The procedure of appeal before the EPO

Practical overview over DG1 and DG2 examination proceedings in the light of DG3 decisions

Preparatory session for oral proceedings case the following day


Wednesday, 10 September 2003

	09h00

13h30
14h45
	Attendance at Oral proceedings

Case T401/00-3.2.6

Continuation of Oral proceedings followed by Questions and answer session with members of the EPO board of appeal

The European Patent Institute and the role of the European Patent Attorney in the patent granting procedure and more specifically in the appeal procedure


Thursday, 11 September 2003

	09h00

11h00

13h30
15h15
	Case law on patentability：Inventive Step-Problem and solution

Case law on computer-related inventions

Case law on patentability：Patentable inventions and exceptions to patentability with emphasis on biotechnology

The effect of DG3 decisions on examination and appeal proceedings.

When do these decisions become binding？


Friday, 12 September 2003

	09h00

11h00

11h30
14h30
	Harmonisation of national jurisprudence with the European Patent Convention(EPC)

Planning and statistics at Directorate General 3

Roundtable：Appeal procedures in the participant’s countries

Presentation of certificates and evaluation session


3.3.1-3.3.8


化學








3.4.1-3.4.3


物理








3.2.1-3.2.7


機械








3.5.1-3.5.2


電力





3.6.1


訓練上訴法庭





3.1.1


法律上訴法庭





技術上訴法庭





3.1.0


擴大上訴法庭





3.0


法律檢索與行政





副局長








� Appeal在此暫直譯為「上訴」，此種上訴並非司法審判程序的上訴，而是不服歐洲專利局審查部門對於專利實體審查不服的上訴，就專利實體審查的救濟程序而言，接近我國的「訴願」程序。


� Boards of Appeal此此暫直譯為「上訴法庭」。


� 辦理公開聽證之比率如何，在本次研習並未取得具體的統計數字。但由研習資料中「Often oral proceedings」的用語來看，辦理聽證的比率顯然很高。


�專利三組原有四名審查官兼任科長的編制可全部移給專利二組，以解決專利二組科長負擔案件量過多之問題。





38
37

