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第一章  前言

為加強專利審查人員之培訓，以及因應我國加入WTO後智慧財產權相關規定之國際調和化，並提昇專利審查品質，故於科專計劃「九十三年度生物技術專利保護」科目下，安排資深專利審查人員至歐洲專利局國際學院（European Patent Office International Academy）
，參加相關研討會及訓練課程（參訓紀實照片詳參附錄A）。本報告係二○○四年第一批參加歐洲專利局課程人員之研習報告，而參加成員包括經濟部智慧財產局專利一組副組長童沈源先生、專利二組科長林國塘先生、以及專利三組科長周汝文先生等三位資深專利審查人員。

第一節  研習活動紀要

研習期間自二○○四年三月十七日至二十六日為期十二天，其中包括十天之研討會課程、一天為週末以及另一天則為參觀旅行（課程表詳參附錄B）；研討會課程內容主要包括：歐洲專利組織及制度介紹、專利要件介紹、專利分類介紹、檢索工具介紹、檢索實作練習、以及審查案例研討等項目；此外，課程中亦包括參訪Infineon半導體公司，藉實地參訪企業以了解歐洲企業在智慧財產權之管理以及保護研發成果所做之努力。研習學員除來自我國三位學員外，尚包括來自俄羅斯、巴西、墨西哥、埃及、沙烏地阿拉伯、捷克、肯亞、以及其他國家等共計二十員（學員名單詳參附錄C）。

第二節  研習報告之內容與分工

本報告係由三位研習人員返台後共同討論完成，並由林國塘執筆；各章之概要說明如下：

第一章前言：係對本次研習課程及報告之內容做一概括介紹。

第二章歐洲專利組織與制度現況：係針對歐洲專利公約及其會員國現況、歐洲專利組織與職掌、以及歐洲專利申請案量等作分析介紹，藉以了解歐洲專利組織與制度運作之現況。
第三章歐洲專利檢索與案例分析：係針對歐洲專利局EPOQUE檢索系統及其操作步驟做簡單介紹，同時亦對歐洲專利局所運用之檢索策略與執行做說明，並對於檢索實例做案例分析，藉以了解歐洲專利局對於專利檢索工作實際運作之情形。

第四章歐洲專利審查與案例分析：係就歐洲專利審查實務上，對於專利要件之判斷流程以及審查進步性所運用之問題解決法做介紹，並配合該問題解決法之案例分析，期能更進一步了解歐洲專利審查實務上，對於專利要件之判斷所採取之方法與步驟。
第五章心得與建議：係將在德國慕尼黑所見所學之心得、感想作一整理，並對照比較國內專利實務之做法後作一建議。

附錄：包括研討會紀實照片、研討會課程表、以及研討會學員名單。

第二章  歐洲專利組織與制度現況

第一節  前言

本章係針對歐洲專利公約及其會員國、歐洲專利組織與職掌、以及歐洲專利申請案量等作分析介紹，可使我們清楚了解歐洲專利組織與專利制度運作之現況。

第二節  歐洲專利公約簡介
歐洲國家為了建立一共同之歐洲專利制度，以加強歐洲國家間保護發明之合作關係，促使經濟統合以達政治統合之目的，因此，於一九七三年十月五日在德國慕尼黑簽署歐洲專利公約(European Patent Convention，簡稱EPC)，而根據此公約成立之歐洲專利組織（European Patent Organization），其下設有歐洲專利局（European Patent Office，簡稱EPO）
以及行政理事會（Administrative Council）
；其中，歐洲專利局（EPO）主要負責授與專利權、以及處理異議與訴願事件等事宜，而行政理事會則主要負責執行歐洲專利組織預算審核、以及修訂管理辦法與收費規則等事宜。

歐洲專利公約(EPC)具有如下之特色：
一、EPC具實體法之特性
歐洲專利公約不僅為規範會員國間之程序文件，並且為歐洲國家制訂了統一之專利法，對歐洲專利之形式與實質要件，專利權之範圍、存續期間，專利權之讓與、授權實施等均有所規定。
二、EPC與會員國國內法併存
歐洲專利公約雖有歐洲統一專利法之特性，然並未取代各會員國間之國內專利法。亦即，各會員國仍各保有其國內專利法，惟不得與EPC有所抵觸，故早在EPC生效前後，各會員國即紛紛制訂或修正其專利法以與EPC之內容相吻合。
三、EPC採納多國註冊制度
為了突破專利屬地主義下申請程序之繁瑣，EPC為歐洲專利之申請採取以單一程序，並指定受多數或全數會員國之保護，使發明人得以單一程序提出申請以達到多國註冊之目的。
四、非會員國國民亦得利用EPC為多國註冊
由於可以利用以單一程序為多國註冊之申請，且不限於會員國國民，因此非會員國國民之發明人可利用此公約向歐洲專利局提出申請，實為一省時省事、亦省錢之方法。
五、EPC採納英、法、德文為官方語文
任何國家發明人得以英、法、德三種語文中之一者，向具有超國家之歐洲專利局提出歐洲專利申請。
六、EPC採請求審查制度
歐洲專利於申請日或優先權日起十八個月後公開
，申請案公開後六個月內，可經由申請而為實體審查； 

七、EPC採領證後異議制度
歐洲專利在刊載授予專利之日算起九個月內，任何人均可向歐洲專利局對所授予的專利提出異議事件。
第三節  歐洲專利公約會員國

至二○○四年三月一日止，歐洲專利公約會員國已達二十八國之多，並有四個延伸國
，各會員國及延伸國名單如下：

二十八個會員國包括：奧地利（Austria）、保加利亞（Bulgaria）、比利時（Belgium）、賽普勒斯（Cyrus）、捷克（Czech）、丹麥（Denmark）、愛沙尼亞（Estonia）、芬蘭（Finland）、法國（France）、德國（Germany）、希臘（Hellenic）、匈牙利（Hungary）、愛爾蘭（Ireland）、義大利（Italy）、列支敦斯登（Liechtenstein）、盧森堡（Luxembourg）、摩納哥（Monaco）、荷蘭（Netherlands）、波蘭（Poland）、葡萄牙（Portugal）、羅馬尼亞（Romania）、斯洛伐克（Slovakia）、斯洛維尼亞（Slovenia）、西班牙（Spain）、瑞士（Switzerland）、瑞典（Sweden）、土耳其（Turkey）、以及英國（United Kingdom）等國家。

四個延伸國包括：阿爾巴尼亞（Albania）、立陶宛（Lithuania）、拉脫維亞（Latvia）、以及馬其頓（Macedonia）等東歐國家。
第四節  歐洲專利組織與職掌

根據歐洲專利公約成立之歐洲專利組織，其下設有歐洲專利局（EPO）以及行政理事會；有關歐洲專利組織詳參圖2－1。
圖2－1：歐洲專利組織圖
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歐洲專利局（EPO）以及行政理事會二者之組織與職掌說明如下：

一、歐洲專利局（EPO）：成立於一九七八年，專門負責授與歐洲專利專利權以及處理異議與訴願事件等事宜，總局設於德國慕尼黑，並於柏林、荷蘭海牙、奧地利維也納等地設有分局；其主要設有DG1至DG5部門，其職掌分別說明於下。

DG1部門：設於荷蘭海牙及德國柏林，負責前案檢索與技術文件處理、實體審查、以及異議事件審查事宜。

DG2部門：設於德國慕尼黑，負責前案檢索與技術文件處理、實體審查、以及異議事件審查事宜。

DG3部門：設於德國慕尼黑，負責訴願事件事宜。

DG4部門：設於德國慕尼黑及奧地利維也納，負責行政管理事宜。

DG5部門：設於德國慕尼黑及奧地利維也納，負責法律及國際事務事宜。

二、行政理事會（Administrative Council）：係由各會員國指定之代表所組成之行政管理單位，負責執行歐洲專利組織預算審核、以及修訂管理辦法與收費規則等事宜。

目前歐洲專利組織員工共計5421人，其中專利審查人員約3300人，而員工分布地點如下：德國慕尼黑2879人、荷蘭海牙2218人、德國柏林230人、瑞士維也納94人。其各地辦公大樓詳參圖2-2。歐洲專利組織主要之財源係來自於檢索規費、實體審查規費以及核准專利之年費，其中年費部分採50﹪繳交給歐洲專利組織，另外50﹪繳交給專利權所在地之會員國政府。
圖2-2：歐洲專利組織辦公大樓圖
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第五節  歐洲專利申請案量概況

根據二○○二年統計資料，歐洲專利申請案量約十六萬五千件，其中十萬六千件係經專利合作條約(Patent Cooperation Treaty，簡稱PCT)
之申請案，約六萬件係直接向歐洲專利局申請之申請案（詳參圖2－3）；若依申請案中申請人之住居所分布情形觀之（詳參圖2－4），美國占28﹪名列第一位，德國占20﹪名列第二位，日本占15﹪名列第三位，法國占7﹪名列第四位，其他數據詳參圖2－4。

圖2－3：歐洲專利歷年申請案量統計圖
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圖2－4：歐洲專利申請案申請人住居所分布統計圖

[image: image5.jpg]T R N e R R B A
:@) Applications by Residence of Applicants

Others
o

Figures

us
28%

Others (EPO)
8%

©EPO 03/04 & ] 27





第三章  歐洲專利檢索與案例分析

第一節  前言

本章係針對歐洲專利局EPOQUE檢索系統及其操作步驟做簡單介紹，同時亦對歐洲專利局所運用之檢索策略與執行做說明，並對於檢索實例做案例分析，藉以了解歐洲專利局對於專利檢索工作實際運作之情形。
第二節  EPOQUE檢索系統簡介
歐洲專利局至二○○二年底已收藏全世界專利文獻七千一百萬筆之多，科學性之非專利文獻案達四百萬筆，商業性非專利文獻案亦高達四千八百五十萬筆，可謂為當今世界上擁有收藏最多技術文獻者之一；此等豐富之技術文獻知識庫為歐洲專利局在專利檢索工作上不可或缺之必需品，亦為其確保高審查品質之重要因素之一。歐洲專利局審查官均可經由EPOQUE
電腦檢索系統輕易取得該等技術文獻。按EPOQUE為歐洲專利局電腦檢索系統中最主要之檢索工具，專利審查官可使用一個標準化檢索用語，即可檢索歐洲專利局目前所建置之全部77個資料庫，而檢索方法則可透過書目檢索、分類檢索、關鍵詞檢索、或索引碼檢索等交替運用來達成。以下就歐洲專利局EPOQUE檢索系統作介紹。
歐洲專利審查官主要係經由EPOQUE檢索系統進行內部資料庫或外部資料庫之檢索工作，而該EPOQUE檢索系統在電腦螢幕上方有個MBBA
按鈕集合選單，由左至右分別為「INTERNAL」、「EXTERNAL」、「JVIEWER」、「FAMI/REFI」、「ECLA/UCLA」、「SUPSHEETS」、「DOSSIER」、「CAESAR」、「MAILBOX」、「OLIT」、「PREPARATION（REPA）」、「OTHER」等按鈕選單，其中，
「INTERNAL」選單：代表使用歐洲專利局內部資料庫系統。
「EXTERNAL」選單：代表使用歐洲專利局外部資料庫資源。
「JVIEWER」選單：代表文獻之瀏覽系統，可提供文獻之全文資料（包括文字檔或影像檔）以及圖式資料。
「FAMI/REFI」選單：代表查詢專利文獻之專利家族成員或該文獻所引用之參考文獻。
「ECLA/UCLA」選單：代表查詢歐洲專利分類或美國專利分類。
「CAESAR」選單：代表檢索報告之編輯系統。

「PREPARATION（REPA）」選單：代表系統之準備資訊。

「MAILBOX」選單：代表內部網路收信信箱。
「ORDRE」選單：代表預約之項目，某些資料無法從線上取得，必須事先預約訂取。

以下就較重要選單系統作簡介：
一、「INTERNAL」資料庫系統：

此為歐洲專利局內部資料庫系統，亦為檢索審查官最常用之資料庫，其內容包括文獻書目資料與摘要、全文以及圖式等資料，系統中並設計有瀏覽器（JVIEWER）功能，審查官可以在過濾摘要後，可迅速進入其所選定文獻之說明書全文及圖式來閱讀文獻技術內容。
二、「EXTERNAL」資料庫系統：

此為歐洲專利局所使用之外部資料庫系統，其所連接之外部資料庫包括國際知名資料庫，例如STN、DIALOG等資料庫，以及其他各技術領域之專業資料庫。
三、「JVIEWER」瀏覽器：

其與「INTERNAL」資料庫系統連用，只要利用簡易之指令，便可將EPOQUE檢索所得之專利或非專利文獻代碼，快速轉換為其全文內容，而顯現之全文內容包括影像或者文字資料。此瀏覽器具有易於瀏覽、易於列印以及顏色提示重點之優點。
四、「FAMI/REFI」系統：

FAMI（Family System）系統，係將同一個發明因向其他許多國家申請專利而產生多筆專利資料之情形，加以歸納分析簡化成一家族之資料，以提高檢索效率，並節省檢索時間。REFI系統則將每筆專利文獻所引用之先前技術資料加以整理，這些資料主要來自於歐洲檢索報告中之引證資料，以及美國專利文獻中所載之參考文獻；透過此系統可查知某筆專利文獻係引用那些先前技術，或者其被那些專利文獻所引用，有利於追溯文獻推演之歷史過程。
五、「ECLA/UCLA」系統：

此系統係提供專利分類資料，審查官在檢索時可透過此系統直接在電腦螢幕上，獲得歐洲專利分類或者美國專利分類資訊，甚為方便。
第三節  EPOQUE檢索系統操作步驟
歐洲專利審查官在使用EPOQUE檢索系統時，大致上分四階段來進行操作，其步驟如下：

第一階段：資料搜尋

使用EPOQUE檢索系統的「INTERNAL」或「EXTERNAL」功能，進行資料之檢索與篩選，初步選出100－200件之文獻。

第二階段：文獻之初步分析

使用EPOQUE檢索系統的「JVIEWER」功能，快速地將前階段所蒐集之文獻加以瀏覽，刪除與本案無關之文獻，並將文獻數量降至10－20件以下。EPOQUE檢索系統的「JVIEWER」可以在螢幕上顯現文獻之文字內容及圖形、表格等資訊，並可以在文獻上註記顏色提示重點，非常方便於分析工作之進行。

第三階段：確定最終文獻

使用「JVIEWER」系統中BNS（BACON Numerical Service）影像系統，進行文獻詳細比對，然後決定將載入檢索報告中之最終文獻名稱及其對應內容。

第四階段：使用「CAESAR」系統來進行撰寫檢索報告書。
第四節  歐洲專利局檢索策略與執行

一般而言，歐洲專利檢索策略主要係依循圖3－1之流程步驟進行，直到獲得最接近的或最適當的先前技術為止。其步驟依次為擬定檢索策略、鍵入檢索條件、審視先前技術的初步內容、根據先前技術資料判斷新穎性及進步性（並進行檢索結果之評估）、研判是否為停止檢索的時機，若否，則改變或修正檢索策略重新鍵入檢索條件，若是，則結束檢索等步驟進行。其中，擬定檢索策略即是應從最有可能發現先前技術之地方開始，通常以專利申請案主要技術領域為最優先；換言之，即是從申請案申請專利範圍最直接相關之專利分類著手，至於檢索範圍是否擴充至較不相關之技術領域，端賴檢索結果是否足夠而定。對於進行檢索結果之評估，首先應先考慮有關申請案新穎性之先前技藝，但同時也要考慮涉及進步性之先前技藝；換言之，當找到一篇先前技藝時，最先判斷的是它與申請案之技術是否一樣，意即最先判斷申請案是否具有新穎性之問題，若有所不同，再考慮其可否與其他習知技術結合，而使申請案不具進步性之問題；若該先前技藝並不足以否定申請案之新穎性及進步性時，再考量其他之引證技術。在研判是否停止檢索的時機方面，審查官必須考量時間與成本之問題，而決定應該何時終止檢索；下面二種情形即為應停止檢索之時機，其一是所檢索到之先前技術已經足夠證明申請案不具新穎性或不具進步性時，因資料已足夠核駁申請案，故不必再進行檢索了，其二是不太可能找到合適之先前技術時，因找到之機會渺茫，再檢索下去只是徒耗時間而已，故也不得不停止檢索了。但是，若在檢索之初，找不到合適之先前技術時，通常需要重新擬定或修正檢索策略與方向繼續檢索，並不斷的根據所檢索到之資料來調整或修正檢索方向，最終目的只有一個，即儘速找到最接近或最適當之之先前技術。

圖3－1：檢索策略與執行流程圖
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第五節  檢索案例分析
歐洲審查官在進行檢索時，通常會使用一種檢索案例分析表單來輔助檢索工作之進行，該表單將檢索工作大致上分為十四個分析步驟來進行，審查官在閱讀申請案後並依表單順序進行分析與檢索，最後會將評估結果製作出檢索報告。以下就檢索案例分析表單各步驟做介紹。

【檢索案例分析表單】

閱讀申請案後依據下列步驟進行檢索：

1. 寫下申請案之一般技術領域(提示:可參閱發明名稱與簡介)。

2. 寫下既有技術之問題(提示:可能在申請人所提發明簡介中有敘述)。

3. 寫下申請人所提之解決方案。

4. 閱讀與理解最寬廣之獨立項申請專利範圍。

5. 充分理解發明，並以自己的方式寫下一段描述申請案發明之簡短的文字(發明概念)。

6. 在最寬廣請求項中最重要之技術特徵下畫上底線，該技術特徵也應該出現在發明概念中(如第5點所述)。

7. 填寫概念表(即重要元件表，詳參圖3－2)。

8. 在下頁畫上申請專利範圍請求項關係樹狀圖。

申請專利範圍請求項關係樹狀圖：

9. 閱讀附屬項申請專利範圍。

10. 於概念表上加入關於附屬項與發明說明之詞句。

11. 利用步驟7之概念表，於EPODOC資料庫中鍵入每個概念所獲得之關鍵字詞，以獲得檢索簡要結果(briefsearch)(假若檢索結果超過30個文件數，使用更下位之字詞或更進一步之概念，以減少檢索出之文件結果數)。

12. 將結果傳入瀏覽器內，並仔細檢視相關EC分類與其他附加之關鍵字；將最相關文件放入抽屜中。

13. 完成概念表(建立格子)，並在這些格子上填上完整之檢索結果，並將結果傳給瀏覽器(viewer)。

14.評估結果:選擇最適當之文件資料，將其與申請案申請專利範圍第一項比較，並賦予X,Y或A之標記。

	檢索工作表

 標題                                

 資料庫                                                              
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圖3－2：概念表
【檢索案例】

【案例】如圖3－3所示

【問題】

一般在堆疊鋸成薄片木板時，中間桿件在通常情況下係具有平滑之表面；但是這些中間桿件並無法避免薄板之滑動，此外，也因為空氣無法在薄板與中間桿件間通過，使得位於中間桿件支撐部位之薄板無法乾燥。

【解決方法】

中間桿件的構成可以採用具有肋形/波紋表面，如此即可解決上述兩個問題。

【申請專利範圍】

用於乾燥堆疊薄片木板之中間桿件構成，其特徵在於至少兩相對面具有肋形及波紋表面。

圖3－3：案例


【第一個可能答案】

第一步,進入 WPI 程序

…fi WPI

keywords:

SS1:  or timber?(木材) , lumber??(建木), wood????(木頭)
SS2:  SS1 and dry+(乾燥)
SS3:  SS2 and (or air?(空氣), ventilat+(排氣))
SS4:  SS3 and (or layer?(層片), intermediat??(中間桿件))
傳輸SS4 資料至 EPODOC(獲得進入ECLA分類許可，在WPI僅有ICLA，比起ECLA較不詳細)
..cr EPODOC
in EPODOC
SS1： …stat ec ( 從 ECLA獲得該文件之統計資料)

為獲得關於在這些分類名稱之資訊，在該分類上連點兩下，並拖拉所選之項目至工具列(tool box)，將滑鼠指標移至ECLA/UCLA鈕上。之後按下ENTER或按下正確之鈕(UPPER 及 LOWER 分類)，之後將從其所有的上層及下層獲得關於該分類的名稱。

Best class: F26B25/18b.

回到網路之視窗，進入EPODC資料庫，鍵入以下之語句:
SS X: F26B25/18b/ec
這分類幾乎包含90個文件，表示可能在短期間內看完所有文件。

SS Y:...v （送這分類內之所有文件至VIEWER。使用WPI資料庫在VIEWER內於彩色的範圍中鍵入KEYWORDS,瀏覽文件直到找到:
DE-A-715251該文件在WPI及EPODOC中並無摘要）(僅以分類方式找到相關案)。

【第二個可能答案】
…fi EPODOC

SS1:(or layer?(層), intermediat??(中間桿件), separate???) 9w (or timber?(木材) , lumber??(建木), wood????(木頭))
SS2:SS1 and (or air?(空氣), ventilat+(排氣))
使用這些結果:

SS3:..stat ec
如同第一個問題解決之方法 ,尋找分類資訊。

列出 F26B25/18b, b65g1/14 ；之後再次以第一個之問題解決方法找出DE-A-715251。

【指令索引】參圖3－4及圖3－5所示。
圖3－4：指令索引

圖3－5：QUERIES指令索引

第四章  歐洲專利審查與案例分析

第一節  前言

本章就歐洲專利審查實務上，對於專利要件之判斷流程以及審查進步性所運用之問題解決法做介紹，並配合該問題解決法之案例分析，期能更進一步了解歐洲專利審查實務上，對於專利要件之判斷所採取之方法與步驟。
第二節  歐洲專利審查

本節將對歐洲專利審查實務上，對於專利要件判斷之流程，以及流程中所運用判斷專利要件之方法與步驟，諸如：如何判斷發明之技術特徵、如何進行「問題解決法」、如何判斷顯而易知等等做進一部之分析說明。
一、【專利審查之判斷流程】
歐洲專利審查上對於專利要件之判斷流程大致上如圖4－1所示；首先是檢驗申請案之請求標的是否具有技術特徵，若否，則依據EPC第52條第2、3項排除在可專利性之外（意即核駁該申請案），若申請案之請求標的具有技術特徵，則必須進行新穎性之判斷，此時判斷請求標的所有技術特徵是否皆見於先前技術，若是，則依據EPC第54條以不具新穎性核駁申請案，若否，則必須進行進步性之判斷；在進行進步性之判斷時，首先利用檢索報告所載之相關文獻，進行先前技術與發明案之相似性分析比較，經分析比較後選定最接近之先前技術，其次將此最接近之先前技術與發明案比較異同，並區分出發明案之差異處；然後，利用此差異處來建立客觀技術問題，該客觀技術問題即為發明案之差異處所欲解決之技術問題；最終，判斷此技術問題之解決方法是否獲得技術效果；若否，此問題之解決方法並無技術貢獻，則以EPC第56條以不具進步性核駁之，反之，若具有技術效果，則需再判斷該問題之解決方法是否顯而易知；若是，則以EPC第56條以不具進步性核駁之，若否，則確認該發明符合EPC專利要件，應准予專利。

圖4－1：歐洲專利局專利要件判斷流程圖


以下就前述歐洲專利審查專利要件之判斷流程中重要方法及步驟，做進一部之分析說明。

二、【發明之技術特徵】
在專利要件之判斷流程中，第一步驟即為判斷請求標的是否具有技術特徵，若不具技術特徵則則依據EPC第52條第2、3項核駁之，但要如何判斷申請案請求之標的是否具有發明的技術特徵，歐洲專利局審查官通常以兩個層級的方法來檢視發明是否具有技術特徵，一個為發明特徵檢驗法，另一個則為問題解決法。以下就此二方法做說明。
（一）發明特徵檢驗法
何種情況代表發明具有技術特徵?例如：一種裝置,如一台電腦以一程式驅動,則明顯具有技術特徵(T93/95,Pension Benefit Systems)；有些發明是否具有技術特徵，以其是否具有「更進一步之技術效果」為判斷,例如一種方法或一種程式，需要具有「更進一步之技術效果」（T1173/97，IBM）為判斷；一種軟體發明,假若符合以下條件，則具有「更進一步之技術效果」，例如:用以驅動物理資料(不是金錢數字、商業上數字或是純文字資料)、電腦操作時會產生技術效果、或軟體結構包含”技術特徵”等等。

當特徵檢驗法未通過時，代表申請案之請求標的不具技術特徵，該申請案將以EPC第52條(2)、(3)項之規定核駁之；此時，申請案之進步性根本尚未審查,該申請案就已經被核駁。

（二）問題解決法
在介紹問題解決法之前，應先說明何謂最接近前案或最相關前案，以及選擇為最接近前案所需考量之因素。

A.最接近前案或最相關前案

所謂最接近前案或最相關前案，其實就是與發明具有最多共同技術特徵之前案，它是前案資料之一，亦是作為攻擊發明顯而易知性之最強基礎，在歐洲專利局中通常認為所謂的最接近前案就是尋求解決與發明相同問題之前案。

要如何決定何者為最接近之前案，實務上我們可用下列分析表來輔助判斷之；假設申請案具有A、B、C、D、E等五項技術特徵，而檢索得到之相關前案有三，即為前案1、前案2、前案3等三件文獻，經分析其與申請案案間之異同後，其結果如下表所示：

	申請案
	前案1
	前案2
	前案3

	技術特徵A
	Yes
	Yes
	Yes

	技術特徵B
	Yes
	Yes
	No

	技術特徵C
	Yes
	No
	No

	技術特徵D
	No
	No
	No

	技術特徵E
	Yes
	Yes
	Yes


我們可以從上表分析結果發現，前案1與申請案共同具有技術特徵A、B、C、E等四個技術特徵，前案2與申請案共同具有技術特徵A、B、E等三個技術特徵，前案3與申請案共同具有技術特徵A、E等二個技術特徵，顯然三個前案中，前案1與申請案共同具有技術特徵為最多，因此前案1最有可能被選為此申請案之最接近前案。
B.選擇最接近前案所需考量之因素
選擇為最接近前案時必須考量發明所請求之技術領域，因為發明所請求之技術領域乃問題解決法分析之基礎；在一般情況下，該發明請求技術領域中之一般技術文獻或先前使用之例子，即為最先參考或主要參考用來建立客觀技術問題之內容；申請人或專利權人可以決定其所請求發明之技術領域是較寬廣或者較狹窄，此請求之技術領域範圍大小，會直接影響到是否被選擇為最接近前案之可能性大小。這樣之見解為T570/91判決所支持，該判決文載有這段話“假設…一位具通常知識之人，依據一個特定之壓縮機活塞，他可以進一步的研究改進該活塞，但是最後在正常結果，應該還只是一個壓縮機活塞，而不會是一個內燃機活塞。換句話說，被選為最接近前案必須能夠或者至少有可能在經過改良該前案以後，獲得如發明實施例所具有之相同效果，…否則，從這樣之引證前案出發，並不能使一個具通常知識之人可以用一個顯而易知之方式達到申請專利之發明’’。
C.問題解決法步驟
歐洲專利局在操作問題解決法時，大致上分為下列四個步驟來進行，其中步驟一：係先決定最接近前案為何者；其次步驟二：決定發明之技術特徵，而該技術特徵即為區別發明案與最接近前案所揭露不同處之技術特徵；然後進行步驟三：建立客觀技術問題，該技術問題即為發明之技術特徵所欲解決之問題；最後進行步驟四：決定是否具通常知識之人可以從最接近前案出發，並以前案整體觀之之立場，尋找出解決客觀技術問題之方法，而能達到發明案之技術特徵。這過程包括推理邏輯鏈之建立，使得具通常知識之人從最接近前案推導至發明案之推理過程中毫無瑕疵。

三、【客觀技術問題】

在建立客觀技術問題時，需考量下列問題，最接近前案是如何的被改進而達到發明之技術效果？最接近前案與發明案在形式上之文義所載技術特徵有何不同？實際上，所建立之客觀技術問題並不需要與發明說明中所陳述之主觀技術問題相同，其中一部份理由是因為申請人於詳細說明中所提前案，也許並非檢索中被發現到實際上最接近之前案。因此，若採發明說明中所陳述之主觀技術問題來建立客觀技術問題時，常常會因為檢索到新的最接近前案可運用，而導致需重新建立新的技術問題。

當問題具有普遍性時，有時不需要顯現該問題的技術特徵，例如低成本的生產東西或生產更具效益等問題，不過在解決問題之方法上必須具備技術特徵。更進一步說，必須使問題與解決方法具有某種因果關聯；例如解決方法必須由主請求項所記載之組合技術特徵來達成；但是，基於技術問題而達成之新效果，若原說明書並未揭露時，將不被允許在發明說明中追加敘述，因其會違反EPC第123條(2)項之規定。

假設問題本身之建立是非顯而易知的，同時假設該問題發明也是非顯而易知的，而假設其解決方法是習知的方法，此發明可否准予專利？在歐洲專利局，此種「問題發明」是不會獲准專利，因為該「問題發明」僅僅在確認先前未被確認之問題而已，係非屬發明；一般而言，發明應由解決方法之技術特徵來達成；此外，當被選擇之最接近前案改變時，一般而言，發明案之技術特徵就不同，因此，其客觀技術問題也跟著不同。

四、【進步性判斷法】
一般而言，具該技術領域具通常知識之人被認定為完美的但不具創造力；假如給一件引證前案與該具通常知識之人之知識，並假設站在一具有通常知識之人之立場，判斷會不會(不是能夠不能夠)作出發明，此為判斷是否具進步性之原則。這原則相似於美國之判斷標準，美國審查官必須證明前案有所建議去改良或組合出發明，而前案之建議需已達到合理預期成功之地步，方足核駁該發明案。

判斷是否具進步性時，必須考慮一個具邏輯能力之通常知識之人，會如何的去嘗試解決客觀技術問題；為什麼他會要去找其他領域或是找其他特定之文件而發現解決技術問題之方法？假設他看到前案時，為何他會辨識出該文件可以提供客觀技術問題之解決方法？假設一份文獻陳述某特定之特徵可解決客觀技術問題，一位具邏輯能力之通常知識之人，如何能夠從最接近前案中知悉組合前案之特徵，而達到所請求專利之發明，這是判斷是否具進步性之關鍵所在。假如一文獻揭露之特徵可解決一個不同之問題，是否一具通常知識之人可能會知悉這些特徵也可解決該客觀技術問題？建立這些邏輯推理鍊之目的在於：正確的使用問題解決法，並排除不當之進步性判斷因素。

五、【問題解決法判斷流程】

歐洲專利局在判斷發明進步性時是採取問題解決法，此與美國或日本所採用顯而易知判斷法是有所不同的；以下就歐洲之問題解決法做進一步說明，該問題解決法用來判斷申請案之發明是否具進步性時，大致上分為三個階段來進行，詳參圖4－2所示；第一階段在於選擇何者為最接近之前案，第二階段在於建立技術問題為何，第三階段則在於判斷是否具進步性；當第一階段就前案中找到有包括發明所有之技術效果者，而選其為最接近之前案後，接下來進行第二階段建立技術問題，此時所建立之技術問題是”如何提供替代方案”，而第三階段則在於找尋其他前案中是否有提示改良最接近前案而可達到申請案之發明，若有，判斷發明不具進步性，若無，判斷發明具進步性；當第一階段就前案中找不到包括發明所有之技術效果者，而選擇與發明技術效果最相似者為最接近之前案後，接下來進行第二階段建立技術問題，此時建立之技術問題是”如何提供發明之技術效果”，其後進行第三階段，首先判斷最接近前案是否具有解決方法，若否，則判斷發明具進步性，若是，則再判斷最接近前案之解決方法是否與發明案者相同，此時會分成解決方法相同與不相同二種情形來判斷，第一種情形，當二者解決方法相同時，找尋其他前案中是否有提示組合最接近前案而可達到申請案之發明，若有，判斷發明不具進步性，若無，判斷發明具進步性；第二種情形，當二者解決方法不相同時，找尋其他前案中是否有提示修正不同之解決方法並組合最接近前案而可達到申請案之發明，若有，判斷發明不具進步性，若無，判斷發明具進步性。

圖4－2問題解決法判斷流程
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六、【顯而易知判斷】

當該技術領域具通常知識之人面對技術問題以及既有技術時，什麼是該技術領域具通常知識之人會作的事？其答案即為判斷發明案是否顯而易知之依據，若屬顯而易知者則不具進步性，若屬非顯而易知者則具進步性。但要如何判斷發明是否顯而知？這是最困難拿捏之處。”obvious(顯而易知)”這個專有名詞，其意義應定義為沒有超越正常技術提昇之水準。換言之，它並不包括高於該技術領域具通常知識之人所能由前案邏輯推演之任何技術水準，因此”obvious(顯而易知)”文義就等於被解釋為”不具進步性“。

決定是否”obviousness(顯而易知)”時，應考慮下列之因素：

（1）先前技術之內容與範圍；

（2）申請專利之發明與前案之不同點；

（3）通常技術人士之水準；

（4）第二考慮因素，例如:商業上成功,長期無法解決之需求,其他人之仿冒；第二考慮因素僅在是否”obviousness(顯而易知)”不能由前（1）、（2）、（3）三項判斷時才使用之。
美國、歐洲與日本在判斷進步性所採取之態度並不一致，其間之差異如圖4－3所示；其中，在判斷進步性基本方法上，歐洲與日本係採顯而易知判斷法，而歐洲則採問題與解決法；在先前技術內容方面，美國包括每一件可應用在第102條新穎性之先前技術，甚至包含保密之先前技術，但歐洲及日本則不包括保密之先前技術；在判斷進步性時申請專利之發明被認定之相關特徵方面，美國與日本是包括所有技術特徵，而歐洲僅包括解決客觀問題具有貢獻之技術特徵；在定義該技術領域具有通常知識之人方面，歐洲定義具有高度先進的與複雜技術之「一群人」，日本定義具有高度先進的與複雜技術之「一群專家」，美國則沒有「一群專家」之概念；在後見之明方面，美國與日本是不被允許，而歐洲表面上不允許，但是「問題與解決法」本質上允許；在商業上之成功第二考慮因素所給予之權重方面，美國給予較多之權重，而歐洲及日本則給予較少之權重。

圖4－3美國、歐洲與日本於判斷進步性之異同比較

	比較項目
	美國
	歐洲
	日本

	基本方法


	顯而易知
	問題與解決法
	顯而易知

	先前技術


	包括每一件可應用在第102條新穎性之先前技術，包含保密之先前技術
	包括每一件可應用在新穎性之先前技術，不包含保密之先前技術
	包括每一件可應用在新穎性之先前技術，不包含保密之先前技術

	在判斷進步性時申請專利之發明被認定之相關特徵
	所有技術特徵
	只有在解決客觀問題具有貢獻之技術特徵
	所有技術特徵



	該技術領域具有通常知識之人


	沒有「一群專家」之概念
	具有高度先進的與複雜技術之「一群人」
	具有高度先進的與複雜技術之「一群專家」

	後見之明


	不允許
	表面上不允許，但是「問題與解決法」本質上允許，即使解決方法達到發明案所不應形成之問題
	不允許

	商業上之成功具有之權重
	較多之權重
	較少之權重
	較少之權重


第三節  專利審查案例分析
以下就「問題解決法案例」、「審查案例」做案例分析，藉以更進一步了解歐洲專利審查實務上之操作方法與步驟。

一、「問題解決法」案例分析

以下舉出五個「問題解決法」判斷進步性之案例做分析。

【問題解決法（Problem/solution approach）案例一】

Step 1.1：一件處理餐桌問題之發明,申請人在其發明說明中闡述有關餐桌桌腳固有存在之問題；如將餐桌置於不平坦之地面，申請人明確描述他的創作目的如下：

“本發明之創作目的在於提供餐桌以三隻腳之方式，置於不平坦之地面而不搖晃”；
其申請專利範圍之獨立項記載如下：

“餐桌具有一個桌面而僅以三隻腳支撐,該餐桌之重心位於所指三桌腳之間”。

Step1.2：檢索報告提供兩個y標記之前案。

前案一中揭露一般四腳餐桌，但是沒有提到搖晃之問題。

前案二中揭露擠奶工人於牧場或牛棚所用之三隻腳擠奶用凳子,不過沒有提及搖晃問題,但是為處理符合人體工學型態之椅子。

你或許能說一個熟習該技藝之人可以同時考慮到這些文獻所提到之狀況,如一個具通常知識之人依據前案一作出一張桌子後,當他置於花園就會了解到桌子之搖晃問題,又一個具有通常知識之人應該知道農場或是牛棚內很少有平坦之地面。現在應用問題解題法來決定這個申請專利範圍之獨立項是否具有進步性。

【案例一模擬解答】
審查官完成以下列之結果：

step 1.1：案例一餐桌之發明為：

一件處理餐桌問題之發明,申請人在其發明說明中闡述有關餐桌桌腳固有存在之問題；如將餐桌置於不平坦之地面，申請人明確描述他的創作目的如下：

“本發明之創作目的在於提供餐桌以三隻腳之方式，置於不平坦之地面而不搖晃”；
其申請專利範圍之獨立項記載如下：

“餐桌具有一個桌面而僅以三隻腳支撐,該餐桌之重心位於所指三桌腳之間”。

可運用之二個前案：

前案一中揭露一般四腳餐桌，但是沒有提到搖晃之問題。

前案二中揭露擠奶工人於牧場或牛棚所用之三隻腳擠奶用工具,不過沒有提及搖晃問題,但是為處理符合人體工學型態之椅子。

step1.2:我們首先確認下列事項來完成step1.2步驟：

（1）確認出發明與每一項前案之不同點。

（2）確認發明因為這些不同點而達到之技術效果。

（3）發明所顯示出之技術特徵與技術效果。

附註：特別是在複雜之案子或是有眾多特徵之請求項，作成以下之表格具有相當之幫助。找出前案具有之特徵打勾，發明特徵在前案沒被發現者(表示具有不同)以負號表示之。

	本案創作
	前案1
	前案2

	餐桌
	ˇ
	-

	桌面
	ˇ
	-

	僅三條腳
	-
	ˇ

	重心位於腳之間
	ˇ
	ˇ

	穩定於不平地面
	-
	ˇ


Step 1.3：最接近之前案應選前案1之餐桌，因為其與發明案具有相同之一般使用目的。

最接近前案揭露:一個具有桌面之餐桌以四隻腳支持,重心位於桌腳之間。而其與發明案不同點在於：發明案僅提供三隻腳。根據發明案不同點所產生之技術效果是:餐桌能在不平之地面穩定的擺放而不搖晃。

Step 2.1:我們檢視所蒐集之資料以確定技術問題。

Step 2.2:技術問題能夠被解讀為：如何避免餐桌在不平之地面產生搖晃?

Step 3.1：發現前案2之擠牛奶凳子揭露一個解決技術問題之技術手段。

Step 3.2：比較前案2解決技術問題之技術手段，其與發明案對於相同技術問題具有相同之解決技術手段。

Step 3.3：顯示出一個事實就是：擠牛奶凳子通常會被使用在不平坦的地面(在動物棚裡或牧場裡)。因此申請專利之發明會被認為顯而易知，因為一個具通常知識之人面對這些技術問題與前案時，能夠把擠牛奶凳子與最接近前案之餐桌組合出解決技術問題之手段，並達到該申請專利之發明。

【問題解決法（Problem/solution approach）案例二】

本案例為假設在案例一的第一次核駁通知草擬後,審查官又獲知第三件前案資料。這個前案文件揭露了一個四腳餐桌,其中至少一支腳可以伸縮以達到穩定置放於不平之地面。為快速獲得該文件之重要核心，審查官快速的跳到step 3.1，假設審查官完成前面步驟是正確的。

Step 3.1:前案三提供一個解決技術問題之技術手段。
Step 3.2:比較前案三解決技術問題之技術手段與發明案對於相同技術問題之解決技術手段後，發現前案三提供一個替代前案二之解決技術問題之技術手段；換句話說，可使用之前案提供數種解決技術問題之技術手段。

【案例二模擬解答】

審查官完成以下列之結果：

step 1.1：由案例一餐桌之發明為：

一件處理餐桌問題之發明,申請人在其發明說明中闡述有關餐桌桌腳固有存在之問題；如將餐桌置於不平坦之地面，申請人明確描述他的創作目的如下：

“本發明之創作目的在於提供餐桌以三隻腳之方式，置於不平坦之地面而不搖晃”；
其申請專利範圍之獨立項記載如下：

“餐桌具有一個桌面而僅以三隻腳支撐,該餐桌之重心位於所指三桌腳之間”。

可運用之三個前案：

前案一中揭露一般四腳餐桌，但是沒有提到搖晃之問題。

前案二中揭露擠奶工人於牧場或牛棚所用之三隻腳擠奶用工具,不過沒有提及搖晃問題,但是為處理符合人體工學型態之椅子。

前案三中揭露了一個四腳之餐桌, 其中至少一支腳可以伸縮以達到穩定置放於不平之地面。

你或許能假設一個於家俱領域具有通常知識之人，可以同時考慮到這三個文獻所提到之狀況；依據前案一作出一張餐桌後,當他置於花園就會發現到餐桌之搖晃問題。一個具通常知識的人知道在牛棚或牧場通常不具有平坦之地面。

step 1.2:我們現在確認下列事項來完成step 1.2：

（1）發明所顯示出之技術特徵與技術效果。

（2）確認出發明與每一項前案之不同點。

（3）確認發明因為這些不同點而達到之技術效果。

在下表中，找出前案具有之特徵者打勾，發明特徵在前案沒被發現者(表示具有不同)以負號表示之。

	本案創作
	前案1
	前案2
	前案3

	餐桌
	ˇ
	-
	ˇ

	桌面
	ˇ
	-
	ˇ

	僅三條腿
	-
	ˇ
	-

	重心位於腳之間
	ˇ
	ˇ
	ˇ

	穩定於不平地面
	-
	ˇ
	ˇ


Step 1.3 最接近前案現在應選前案3之餐桌，由其具有與發明案相同之一般使用目的,以及已經解決搖晃之問題。

最接近前案揭露:一個具有桌面之餐桌以四隻腳支持,重心位於桌腳之間。

其與發明案之差別在於：發明案僅提供三隻腳。

發明案基於這些差別所建立之效果：並沒有足以辨認之特別不同效果超過最接近前案者(雖然發明案之解決方案或許比較便宜或比較容易製造)。

該技術問題可以被解讀為：‘對於餐桌置於不平地面之搖晃問題，提供一替代解決方案”。

注意：該技術問題並未包括解決方法之元件。

Step 2.1:我們檢視所蒐集之資料以確定技術問題。
Step 2.2:技術問題能夠被解讀為：如何避免餐桌在不平之地面產生搖晃?

Step 3.1：發現前案2之擠牛奶凳子揭露一個解決技術問題之技術手段。

Step 3.2：比較前案2解決技術問題之技術手段，其與發明案對於相同技術問題之解決技術手段相同。

Step 3.3：顯示出一個事實就是：擠牛奶凳子通常會被使用在不平坦的地面(在動物棚裡或牧場裡)。因此申請專利之發明會被認為顯而易知，因為一個具通常知識之人面對這些技術問題與前案時，能夠把擠牛奶凳子與最接近前案之餐桌組合出解決技術問題之手段，並達到該申請專利之發明。

【問題解決法（Problem/solution approach）案例三】

Step 1.1：如案例一之餐桌，再以該發明為例；申請人在其發明說明中闡述有關餐桌桌腳固有存在之問題；如將餐桌置於不平坦之地面，申請人明確描述他的創作目的如下：

“本發明之創作目的在於提供餐桌以三隻腳之方式，置於不平坦之地面而不搖晃”；
其申請專利範圍之獨立項記載如下：

“餐桌具有一個桌面僅以三隻腳支撐,該餐桌之重心位於所指三桌腳之間”。

Step 1.2：檢索報告提供兩件前案，避免與前面問題所提之前案項目搞混，因此以前案1與前案3為本案例之前案。前案2並不存在本案例3之中。

前案一中揭露一般四腳餐桌，但是沒有提到搖晃之問題。

前案三中揭露了一個四腳之餐桌, 其中至少一支腳可以伸縮以達到穩定置放於不平之地面。

你或許能假設一個熟習家俱領域技藝之人可以同時考慮到這些文獻所提到之狀況,依據前案一作出一張桌子後,當他置於花園就會發現到桌子之搖晃問題。

進一步可以知道空間中之3個點可以形成一個平面，且任何在不平坦表面之物品可以在這三點間形成穩定狀態，只要其重心落於三點之間。

現在運用問題解決法分析，並做是否具進步性(inventive step)之判斷。
【案例三模擬解答】

審查官完成以下列之結果：

step 1.1：由案例一餐桌之發明為：

一件處理餐桌問題之發明,申請人在其發明說明中闡述有關餐桌桌腳固有存在之問題；如將餐桌置於不平坦之地面，申請人明確描述他的創作目的如下：

“本發明之創作目的在於提供餐桌以三隻腳之方式，置於不平坦之地面而不搖晃”；
其申請專利範圍之獨立項記載如下：

“餐桌具有一個桌面而僅以三隻腳支撐,該餐桌之重心位於所指三桌腳之間”。

可運用之二個前案：

前案一中揭露一般四腳餐桌，但是沒有提到搖晃之問題。

前案三中揭露了一個四腳之餐桌, 其中至少一支腳可以伸縮以達到穩定置放於不平之地面。

你或許能假設一個於家俱領域具有通常知識之人，可以同時考慮到這二個文獻所提到之狀況；依據前案一作出一張餐桌後,當他置於花園就會發現到餐桌之搖晃問題。一個具通常知識的人知道在牛棚或牧場通常不具有平坦之地面。

step 1.2:我們首先確認下列事項：

（1）發明所顯示出之技術特徵與技術效果。

（2）確認出發明與每一項前案之不同點。

（3）確認發明因為這些不同點而達到之技術效果。

	本案創作
	前案1
	前案3

	餐桌
	ˇ
	ˇ

	桌面
	ˇ
	ˇ

	僅三隻腳
	-
	-

	重心位於三腳之間
	ˇ
	ˇ

	穩定於不平地面
	-
	ˇ


Step 1.3：最接近前案現在應選前案3之餐桌，由其具有與發明案相同之一般目的,以及已經解決搖晃之問題。

最接近前案揭露:一個具有桌面之餐桌以四隻腳支持,重心位於桌腳之間。

其與發明案之差別在於：發明案僅提供三隻腳。

發明案基於這些差別所建立之效果：並沒有足以辨認之特別不同效果超過最接近前案者(雖然發明案之解決方案或許比較便宜或比較容易製造)。

Step 2.1:我們檢視所蒐集之資料以確定技術問題。
step2.2：該技術問題可以被解讀為：‘對於餐桌置於不平地面之搖晃問題，提供一替代解決方案”。

注意：該技術問題並未包括解決方法之元件。

step 3.1：具有通常知識之人知悉發明案提供三個支持元件(例如腳)，可以解決這個技術問題。

Step 3.2：從比較此一般知悉之方法與發明案之解決方法，可清楚的知道這些解決方法係相同的。

Step 3.3：它能被具通常知識之人迅速的知悉三隻腳可被運用於桌面之支持腳。

Step 3.4：如此，申請專利之發明為顯而易知，因為一個具通常知識之人面對這個技術問題時，會應用他的一般知識於最接近前案之餐桌，而創作出申請專利之發明。

【問題解決法（Problem/solution approach）案例四】

研究以下申請案：

關於餐桌之發明，申請人於詳細說明中指出目前所用之四腳固定餐桌之不平穩缺點。他建議製造至少四腳之一腳具有伸縮性以克服這個缺點。

其申請專利範圍之獨立項記載如下：

“餐桌具有一個桌面以四隻腳支撐,該餐桌之重心位於所謂的桌腳之間，且至少一桌腳具有伸縮性”。

可運用之兩個前案：

前案一中揭露一般四腳餐桌，但是沒有提到搖晃之問題。

前案二中揭露擠奶工人於牧場或牛棚所用之三隻腳擠奶用工具,不過沒有提及搖晃問題,但是為符合人體工學型態之椅子。

你或許能說一個熟習該技藝之人可以同時考慮到這些文獻所提到之狀況,如一個具通常知識之人依據前案一作出一張桌子後,當他置於花園就會了解到桌子之搖晃問題,又一個具有通常知識之人應該知道農場或是牛棚內很少有平坦之地面。現在應用問題解題法來決定這個申請專利範圍是否具有進步性。

【案例四模擬解答】

step 1.1:此發明是在處理餐桌問題。申請人於詳細說明中指出目前所用之四腳固定餐桌之不平穩問題，是因為桌子的四隻腳的長度被固定住所造成。

從申請案所導出之技術問題為：

「本案創作之目的在於提供餐桌可置於不平的地面而不會搖晃」。

申請專利範圍之獨立項內容如下：

「餐桌的桌面由四隻腳所支撐，桌面的重心位於四腳之間，而至少有一隻腳可伸長或縮短」。

step 1.2:現在我們要確認：

（1）確認出發明與每一項前案之不同點。

（2）確認發明因為這些不同點而達到之技術效果。

（3）發明所顯示出之技術特徵與技術效果。

可運用之兩篇前案文獻：

前案一揭露一般四隻腳的餐桌，它並未提及搖晃問題。

前案二揭露一被擠奶人用在牛棚或牧場之三條腿凳子，它未提及到搖晃問題，但是為處理符合人體工學型態之椅子。

假設一從事家俱領域的技術人員詳細讀過這兩篇前案；根據第一篇前案作出的桌子，該技術人員發現當他使用該桌子於自家花園時，會有搖晃的傾向。他進一步知道在棚子或牧場很少會有平坦的地面。

	本案創作
	前案1
	前案2

	餐桌
	ˇ
	-

	桌面
	ˇ
	-

	四隻腳
	ˇ
	-

	重心位於腳之間
	ˇ
	ˇ

	可伸長或縮短的腳
	-
	-

	穩定於不平地面
	-
	ˇ


step 1.3:前案1項為最接近的前案，因為它提供的一般使用目的與本案相同。

最接近的前案這樣揭露：餐桌的桌面由四隻腳所支撐，其重心位於四腳之間。

二者不同處：至少有一條腿可伸長或縮短。

功效：餐桌置於任何地面皆能保持穩定。

Step 2.1:我們檢視所蒐集之資料以確定技術問題。
step 2.2:注意該案件申請人所陳述之問題是什麼，事實上能被採納的是技術問題。此問題不包含解決方法之元件。

step 3.1:其發現前案2之凳子揭露解決該技術問題之方法。

step 3.2:與前案2之解決方法作比較，本案揭露之解決方式不相同。

step 3.3:在可運用之前案資料中，並沒有顯示修正前案2之凳子以及組合其與最接近的前案，即能達到該本案創作所完成的發明，因此本案具有進步性。

【問題解決法（Problem/solution approach）案例五】

關於餐桌之發明，申請人於發明說明中指出知名之四腳固定餐桌之搖晃問題。他想要提供一餐桌，該餐桌至少一腳具有伸縮性使其能置於任何地面而不搖晃。

獨立項記載如下所述：

“餐桌具有一個桌面以四隻腳支撐,該餐桌之重心位於所謂的桌腳之間，且至少一桌腳具有伸縮性”。

可運用之三個前案：

前案一中揭露一正常之四腳桌子，但是沒有提到搖晃之問題。

前案二揭露一四腳餐桌，其楔形物利用一段長度繩子綁在其中一隻腳上，而該楔形物被置於其所連接之腳下。在該說明書中說明一般之四腳桌會在不平坦之地面產生之搖晃問題，啤酒杯墊非其所使用解決之道而係提供楔形物作為解決搖晃問題之方法。

前案三揭露三隻腳餐桌,不過沒有提及搖晃問題,但是提及桌面之材質。

你或許能假設一個熟習家俱領域技藝之人，可以同時考慮到這些文獻所提到之狀況。他更可進一步想到現存之望遠鏡架及其一般使用於廣泛之技術領域。

【案例五模擬解答】

step 1.1:關於餐桌之發明，申請人於發明說明中指出知名之四腳固定餐桌之搖晃問題。
其說明問題如下：

「本案創作之目的係提供餐桌可置於任何不平的地面都不會搖晃」。

獨立項內容如下：

「餐桌具有一個桌面以四隻腳支撐,該餐桌之重心位於所謂的桌腳之間，且至少一桌腳具有伸縮性」。

step 1.2:現在我們必須去確認本案創作與前案之間的差異及它們連結之效果：

前案一揭露一般四隻腳的餐桌，它並未提及搖晃問題。

前案二揭露一四腳餐桌，其楔形物利用一段長度繩子綁在其中一隻腳上，而該楔形物被置於其所連接之腳下。在該說明書中說明一般之四腳桌會在不平坦之地面產生搖晃問題，而啤酒杯墊非其所使用解決之道而係提供楔形物作為解決搖晃問題之方法。

前案三揭露三條腿的餐桌，它未提及到搖晃問題，但是為處理該桌面材質之內容。

假設一從事家俱領域的技術人員細讀過這三篇前案，他進一步知道目前望眼鏡架被應用於廣泛範圍之技術領域。
	本案創作
	前案1
	前案2
	前案3

	餐桌
	ˇ
	ˇ
	ˇ

	桌面
	ˇ
	ˇ
	ˇ

	複數腳
	ˇ
	ˇ
	ˇ

	重心位於腿之間
	ˇ
	ˇ
	ˇ

	可伸長或縮短的腳
	-
	-(楔形物)
	-

	穩定於不平地面
	-
	ˇ
	ˇ


step 1.3:前案2或3為最接近的前案，因為它們可在不平的地面上保持平穩。前案2及3都揭露：餐桌的桌面由複數腳所支撐，重心位於複數腳之間。

不同處：至少有一隻腳可伸長或縮短。

由於這些不同處所產生之功效：可確認本案並沒有特殊之功效超過前案2或3；與前案2比較，本案創作的解決手段似乎比較妥當，因為對於任何人（包括小孩）想使用本創作而言，不會產生前案2由於一個細線懸掛元件鬆動而造成意外或受傷的相同風險。
然而，前案2比前案3更接近本案創作；因前案2與本案至少在腳與地面間可穩定接觸的概念相同，其中本案為直接接觸，而前案2為間接經由楔形物（允許一腳的延伸之形式）接觸。因此，選擇前案2為最接近的前案。

step 2.1:研判技術問題：如何提供避免搖晃之一替代之技術手段。

注意此技術問題不包含解決方法之元件。

step 3.1:在前案2可以找到和前案3一樣的技術問題之解決方法。注意前案2使用和本案創作相似的設計慨念。

step 3.2:因為前案2的技術問題之解決方法不同於本案發明，所以我們確認技術問題為：一個替代解決方法的需求，我們移到步驟3.4。

step 3.4:前案文獻中有指示修改前案2餐桌去達成該本案創作所達成的發明。楔形物已被使用於「伸長或縮短」桌子的其中一隻腳。

技術人員知道使用普遍用於望眼鏡之架子，其目的為了伸長或縮短桿長。面對此技術問題及前案時，他被引導修正這個已知的替代技術而達到申請專利之發明，因此本案創作不具有進步性。
附註:因為此推論引導我們做最終否定的結論，所以不需要再經由先前步驟重複做一次。假如結論是正面的，我們必須重新進入步驟3.2的流程，以及必須在比較前案3的解決方法與本案創作的解決方法不同之後進行。然而，在此案件，我們已經在案例四步驟3.3的結論中證實本案創作確實具有進步性，因為並沒有資料顯示已引導技術人員去修改三條腳的桌子，並與楔形物結合達成發明案申請專利之發明。我們也可以重新採用前案三為最接近的前案，然而，這也證實申請專利之發明具進步性，因為並沒有資料顯示已引導技術人員去創作一具有至少有一可伸縮腿的三條腿的桌子。

二、「審查案例」分析

以下舉出二個歐洲專利局實際審查案例做說明，一件為衣物自動加工系統（European Application 95903528.8），另一件為具有可交換工具頭之動力工具（European Application 98306468.4），藉以了解歐洲專利局在實際審查專利案時，所考量之重要事項為何。

【審查案例一】衣物自動加工系統：European Appl. –Nr 95903528.8

其審查過程及考量之重要事項如下：

A) 其為國際申請專利案 PCT/US94/13090，公開於1995.05.26,公開號為WO 95/14129。於國際階段(PCT)建立初步審查報告(IPER)之後,申請人於1996.04.26要求進入歐洲階段做實體審查,其申請專利範圍之修正需要依照PCT第34條之規定進行。

1.確認及閱讀申請專利範圍是歐洲專利審查之基本要求；根據專利申請案確認技術問題。

2.對於申請專利範圍清楚揭露及一般結構給予判斷:

你將提出何種核駁理由,以及根據何種規定?
3.國際以及歐洲專利檢索報告引證下列文件，並附有影本資料：

EP0417659A; US3307162A; US3931882A; FR2643007A; US3710994A;FR2335636A。
檢視獨立項以及附屬項以評估這些引證文件之關聯性(X,Y,A…)，並將這些引證文件予以編號。

D1=……………
D2=……………

D3=……………

D4=……………
D5=……………
D6=……………

4.申請案是否符合EPC第52條(1)項與第54條之專利要件？以分析技術特徵來下結論。

5.何者關於EPC第56條之要件？哪一個請求項對於顯現正確之問題解決法是重要的？列出你的方法大綱以及草擬相關之核駁理由。

6.申請案還有什麼其他之缺陷必須被指出？根據何種規定？


B) 接下來為審查部門進行第一次的審查意見溝通，申請人在2000.02.09回函，其目的在於修正申請專利範圍以及說明修正之理由。

1. 你首先審查用到的公約法條是哪一條，該修正本是否符合該條規定？為什麼?此條之要件都符合嗎？
2. 修正後之申請專利範圍具有可專利性之要件嗎？
C) 根據2000.07.31之來函，申請人更進一步的修正其申請專利範圍。

分析該修正本是否符合EPC之規定。

在你判斷一些要件案例中，特別是不符合第52條, 54條, 56條, 84條或 123條(2)項之規定時，必須解釋為何不符之原因，並對於二個最主要核駁要件草擬精要之理由。
D) 針對2000.12.06來函中之請求項1-26項做專利要件判斷，應用問題解決法。

E) 核准專利意見

這個發明案係包括一固定衣物於衣物自動加工裝置預先位置之夾具裝置，以及一自動加工裝置。

文件 D1 = EP0417569A(X-doc.)為最接近前案，其揭露如申請案請求項第一項前言所載附夾具之加工裝置；然而，D1並未揭露如本發明案彈簧扁壓之可動皮帶。文件 FR2643007A(X-doc.)一樣也無法揭露這些特徵。歐洲檢索報告(A-doc.)之其餘的文件，則僅是與發明案技術背景相關。

由本發明案所提之技術問題乃在於為衣物自動加工裝置提供一夾具裝置，能夠使得衣物在一預定方向以張力維持腰部形狀,甚至在產生張力之器具（如電動或氣動裝置）不作動時仍能維持其形狀。

解決方法包括提供彈簧形變之腰部帶做往復運動，如請求項1所描述。這些皮帶提供衣物腰部直接向外之永久張力，甚至在該正向張力產生裝置已不再作動之情況下，仍可使該衣物維持於在一方向上。

可運用之前案資料，無論被單獨或組合比較，皆未揭露或未建議可解決技術問題之解決方法。

【審查案例二】具有可交換工具頭之動力工具：

European Application 98306468.4
其審查過程及考量之重要事項如下：

A)你已收到一個申請案以及兩件最接近前案。

1.研讀該申請案，尤其是申請專利範圍。

有任何清楚揭露性或明確性之核駁理由嗎?有超過一個獨立項(在相同之範疇內)?有清楚的描述該裝置如何運作?前案有揭露嗎?哪個前案之技術問題本案嘗試去解決？如何解決？

2.研讀前案
何者是最接近前案？比較前案，申請案之請求項是否具新穎性？請求項哪些特徵並未被前案揭露？
3.假若第一項請求項具新穎性，其是否具進步性要件？

第一項請求項中哪些特徵並未被前案揭露？這些特徵想去解決什麼客觀技術問題？這些特徵是從其他前案或是其他來源所知悉?這些是屬於該技術人士之標準知識嗎?有否推理說明為何該技術人士能由兩個不同來源之技術教示中去組合發明，而達致申請案所請求之解決方法之技術手段？

4.有其他的核駁理由嗎？

參考符號?兩段式格式?正確之單位?其他?

B)申請人已經回應我們的核駁理由，並重寫一組新的請求項。

1. 研讀修正後申請專利範圍。

哪些技術特徵已被修正/增加/刪減，修正後申請專利範圍內容有否超出申請案原申請之內容？
2.修正後申請專利範圍是否清楚或明確嗎?
有超過一個獨立項(在相同之範圍內)?有清楚的描述該裝置如何運作?前案有揭露嗎?哪一個前案之技術問題該裝置嘗試去解決？如何解決？

3.比較修正後請求項與最接近前案?

比較前案，申請案之請求項是否具新穎性？獨立項些特徵未被前案所揭露？
4.假若獨立項被認定具新穎性，其是否具進步性要件？

獨立項哪些特徵係未被前案所揭露？什麼是這些特徵所想解決之客觀技術問題？這些特徵是從其他前案或是任何其他來源所知悉?這些是屬於該技術人士之標準知識嗎? 有否推理說明為何該技術人士能由兩個不同來源之技術教示中去組合發明，而達致申請案所請求之解決方法之技術手段？

5.有其他的核駁理由嗎？

參考符號?兩段式格式?正確之單位?其他?

第五章  心得與建議
1、 跨出台灣，邁向國際

這次有幸能參加歐洲專利局國際學院主辦之「物理機械電機專利檢索及審查研討會」，除了增廣見聞外，在專利檢索以及審查觀念上更是獲益良多，讓人深深覺得「學然而後之不足」，亦深深體會「看看別人，才更了解自己」之真義，這是此次參加研討會之最大感想；本局為加強專利審查人員之培訓，以及因應我國加入WTO後智慧財產權相關規定之國際調和化，並提昇專利審查品質，近來特別安排資深專利審查人員至歐洲專利局國際學院，參加相關醫藥化學、機械電機等研討會及訓練課程，這是非常正確之舉，有道是可以再規劃參與歐洲專利局國際學院之進階課程，作為更進一階段之培訓作業，或者規劃參與新興技術或跨領域之檢索及審查課程，因為此方面正是我國現階段審查上尚未建立共識之處，為謀求共識，可以到歐洲專利局去「見賢思齊」。（童沈源）
2、 工欲善其事，必先利其器

我們知道專利審查人員之核心工作有二個，其中一個為前案檢索，另外一個則為專利要件之判斷，其中前案檢索之完整性，實為高審查品質之前提要件，因此，若要求較高之審查品質，建立廣泛之專利及非專利文獻資料庫即屬相當迫切之事；按歐洲專利局至二○○二年底已收藏全世界專利文獻達七千一百萬筆之多，科學性之非專利文獻案四百萬筆，商業性非專利文獻案亦高達四千八百五十萬筆，可謂為當今世界上擁有收藏最多技術文獻者之一，此等豐富之技術文獻知識庫，為歐洲專利局在專利檢索工作上不可或缺之必需品，亦為其確保高審查品質之重要因素之一；此外，歐洲專利局審查官均可經由EPOQUE電腦檢索系統輕易取得該等技術文獻；按EPOQUE為歐洲專利局電腦檢索系統中最主要之檢索工具，專利審查官可使用一個標準化檢索用語，即可檢索歐洲專利局目前所建置之全部77個資料庫，而檢索方法則可透過書目檢索、分類檢索、關鍵詞檢索、或索引碼檢索等交替運用來達成，其檢索完整性及效率上可謂相當的高，此為歐洲專利局高品質審查之最佳保證。我國在技術文獻資料庫之建置上遠不及歐洲專利局，有必要儘速趕上國際水準，以提昇審查審之查品質。（林國塘）

3、 要有敬業態度，才能得到大家之肯定
專利審查人員到底屬於何種行業？有人說像技術法官，有人說像作業員，不管像甚麼，他每天要面對的工作就是專利案件之審查；在歐洲審查官眼裡，專利案件審查就是一種產品之產出，既然視為一種產出，那麼產出之品質就相當之重要；若要問他們是如何去顧及案件審查之品質呢？這需要分好幾個層面來回答，我個人認為除了建置完善之檢索系統以及良好之訓練外，最重要就是處理案件之敬業態度；按歐洲審查官在審查案件過程中，對於申請專利範圍總是三修四修的，不勝其煩的與申請人溝通，直到申請專利範圍修正至最適當之範圍；經過審查官與申請人依證據資料討價還價之結果，申請人所得到之專利範圍就是他應該受到保護之範圍，不至於過大或也不會過小，審查官等於對公眾與申請人間之利益做出公平合理之裁決，此後，不管專利權之有效性或安定性受到挑戰之機會就相對的減少；反觀國內審查官，常受到專利代理人界批評為「亂准亂駁」，估不論其真實性如何，但若站在虛心之立場，寧願信其有而去檢討改進之；依個人之見，該被批評為「亂准亂駁」之主要癥結點在於審查人員之敬業態度上不夠良好，對於本該限縮申請專利範圍者，並未努力檢索相關前案即核准該案，造成日後公眾審查（異議、舉發事件）爭議不斷，對申請人或社會大眾而言皆非好事；另對於核駁案所引用之引證不夠精確，才會招至「亂駁」之批評，基本上這也是敬業態度不夠良好之問題；總之，培養審查人員之敬業態度是相當重要之事情。（林國塘）

4、 以客為尊，才能永續經營
歐洲專利條約下之會員國從成立時10個，至今已達28國之多，呈現越來越多之勢，申請案量亦是與日俱增，此代表何種意義呢？此代表歐洲專利組織之統合力越來越大，亦間接的肯定了歐洲專利局所核發專利之價值，就是因為申請歐洲專利有其價值，申請人才願意來歐洲申請專利保護，甚至加入為會員國共同保護歐洲專利；近來國內某知名企業高階人士高談「台灣專利無用論」，真不知其主要訴求係針對司法制度不滿，亦或者針對專利制度不滿而發，但至少可以感受到企業界已對於國內專利保護之環境極度之不滿與悲觀，這是專利界之暮鼓晨鐘，身為專利專責機關的我們豈能裝聾做啞；基本上，申請人或發明人是專利局服務之對象，他們之需求就是我們服務之方向，只要顧客有需求，政策上即應配合修正；邇來，政策宣佈貫徹逐項審查，即為順應民意而為之正確作為，謹記「以客為尊，才能永續經營」。（林國塘）

五、要有嚴謹的程序，才有審查品質可言
歐洲審查官在審查一件發明案時，完全按照一套嚴謹的程序進行，先由申請專利範圍中找出必要的技術特徵並列表，然後依據表列的技術特徵配合其IPC分類的限制作各種邏輯組合的檢索。依據檢索的結果找出最接近的前案及相關的前案作核駁的依據，若找不到接近的前案就很肯定的准予專利，其進行過程有如演算數學一般，完全依據資料判斷，不摻雜一絲個人的主觀認定，其審查品質相當精準，值得我國參考。（周汝文）

六、重視分類工作，才能精準檢索

審查品質的好壞，資料庫的健全與否，佔相當大的比重，而欲資料庫健全，IPC分類工作必須作好，對比較多申請案件的IPC領域，其IPC應繼續往下再作細分類，如此檢索時才能找出最精準的前案，若不作往下的分類，檢索出的前案可能極多而變成毫無意義，至於那些IPC領域應繼續往下細分，因各國各類別申請案多寡的不同而不同，並非完全引進外國的資料庫即可解決，故建議本局應重視分類並將分類列為一重要工作。（周汝文）

七、審查類別要專精，才能提昇品質

逐項審查除針對獨立項的特徵外，各附屬項的進一步限制特徵亦必須檢索才足以作成核駁依據，其涉及各技術領域的專門知識，在歐洲每位審查官所負責的領域均很窄，而培養成各技術領域的專家以其專業知識作精準詳細的檢索，自能事半功倍。在我國由於審查官人力不足，所負責審查的領域極廣其執行檢索及判斷的能力自受影響，審查的品質亦打折扣故增加審查人力，減少每位審查官所負責技術領域的廣度，使成為專才而非通才，為提升審查品質的重要因素。（周汝文）
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� 歐洲專利局國際學院（European Patent Office International Academy）係由歐洲專利局提供經費，在國際技術合作計劃架構下，專職於法律、國際事務、以及協調涉外訓練活動之機構；其亦在歐洲委員會（European Commission）經費支柱下，規劃相關研討會及訓練課程，以加強保護智慧財產，並與國際智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization）、歐洲專利局會員國相關政府機關、以及其他工業財產權組織等單位，共同辦理研討會。


� 歐洲專利局（European Patent Office）成立於1978年，總局設於德國慕尼黑。


� 行政理事會（Administrative Council）係由各會員國指定之代表所組成之行政管理單位。


� 申請人於此一早期公開後取得暫時保護（Provisional Protection）。


� 延伸國意即非會員國而讓歐洲專利效力延伸保護至其國內。


� 專利合作條約(Patent Cooperation Treaty，簡稱PCT)是一項在專利領域中的國際性合作協議，專  利合作條約係繼巴黎公約之後國際上專利合作的重要協議，該條約係一九七○年六月十九日於美國華盛頓簽署，一九七八年一月二十四日生效。專利合作條約並非屬於任何一個國家的專利法規，該條約主要規定國際專利申請的程序，並不涉及任何授予專利權之實體審查部份，在程序上包括國際階段和國家階段，國際階段主要包含國際申請、國際檢索、國際公佈和國際初步審查，國家階段則由各國依其國內法之規定進行審查並授予專利。





� EPOQUE為 Questel Bertelsman 協會所開發之電腦檢索系統，使用EPOQUE RETRIVAL系統時，審查官可使用標準化檢索用語來進行歐洲專利局所建置之全部資料庫檢索，檢索策略可經由書目檢索、分類檢索、關鍵詞檢索、以及索引碼檢索等交替運用來達成。


� MBBA為Mother Button Bar of Applications之縮寫。
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