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第一章  前言

　　

為加強專利審查人才培訓，暨因應我國加入WTO後智慧財產權相關規定之國際協調化，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（屬科學支出）項下，安排專利審查人員至歐洲專利局國際學院（European Patent Office International Academy）參加研討會及有關訓練課程。

　　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，在國際技術合作計畫架構下，專職法律／國際事務，及協調涉外訓練活動之機構，其亦在歐洲委員會（European Commission）經費支持之技術協助計畫項下，規劃研討會與課程，以加強保護智慧財產，並與國際智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization）、歐洲專利局會員國之相關政府機關、及其他工業財產權組織等，共同辦理研討會。歐洲專利局國際學院之訓練計畫具完備之學術理論與實務作業，提供先進之專業審查訓練課程，亟堪專業審查人員參與，汲取最新知識與技能。

第一節  研習活動紀要

　　研習期間自2004年5月3日至12日，主辦單位為歐洲專利局柏林支局，柏林支局所在辦公室係一將近100年之歷史建築物，其內設

一與專利相關之發明實物及歷史檔案陳列室。研習期間適逢該局舉辦一藝術展覽會，因此一踏入柏林支局宛如置身於一藝術館中。

　　研討會課程內容主要包括：歐洲專利組織、歐洲專利申請及保護概況、專利檢索系統介紹、檢索案例上機操作暨單一性、新穎性、進步性、專利範圍之明確性和修正等專利要件判斷以及審查案例研討等項目。課程特色係在於各授課審查官均以淺顯易懂之案例作為闡述法條或相關審查基準之根據，另由於每堂課間有15分鐘之休息時間，故學員可藉此時間和講師再度作充分之討論。每位授課審查官均十分友善且樂於回答學員之問題，再者他們對各國法制及實務不同處亦有頗大之興趣，舉例來說我國實務上之現場勘驗及外審制度乃是歐洲專利局審查官相當陌生且好奇的。

　　參加此次研習學員除我國一位學員外，尚包括來自馬來西亞、泰國、越南、秘魯、墨西哥、埃及、沙烏地阿拉伯、辛巴威、克羅埃西亞、保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞及波蘭等國家共計二十員。於研習期間彼此交換審查實務經驗，個人深感我國之專利制度不論是在審查人力、申請案件數及審查觀念上均超越上述國家甚多，而其中克羅埃西亞之專利更係完全委託澳大利亞審查。

第2節 研習報告之內容

　　本報告主要係針對歐洲專利，不論是在法制或實務異於我國處加以闡述說明。個人深感歐洲專利局在專利檢索策略和專利要件判斷所提供之邏輯思考模式及案例有諸多值得我國借鏡之處。同一部專利法或專利審查基準絕對會有不同之解讀方式，而對於法意或意涵精神之歧見，相信亦惟有藉助於案例之探討方能使真理釋明，因此個人在擬定整份報告架構之初，即定位在利用案例探討以闡明歐洲專利公約及審查基準精神，期能將歐洲專利局審查官富邏輯且科學之分析法則提供予我國審查官參考，以提升我國專利之審查品質。

本報告各章之概要說明如下：

第一章前言：係針對本次研習課程及報告之內容作一概括性介紹。

第二章歐洲專利與現況：係針對歐洲專利公約及專利組織作一法制面之介紹，另將歐洲專利申請概況以數據方式展現，期使國人能瞭解歐洲專利實務運作下之現況。

第三章專利檢索策略及案例研究：除對歐洲專利局EPOQUE檢索系統作一概略性介紹外，亦詳細說明如何將以文字表示之申請專利範圍解析成檢索輔助表，再藉由檢索輔助表之邏輯組合以檢索到最接近前案（Closest Prior Art），並輔以案例說明之。

第四章單一性、新穎性及進步性之探討：有關單一性、新穎性及進步性之規定，世界各國之觀念幾乎是趨於一致，法條字義簡單，然判斷卻著實不易，而此亦是審查官最可發揮之舞台。本章主要係以案例來闡明歐洲專利局審查官對於單一性、新穎性及進步性之判斷邏輯，特別是對歐洲專利局所發展出之技術特徵表及問題解決法（Problem-Solution Approach）有著詳盡之介紹，其目的是希望藉由問題解決法之客觀分析以使個人主觀判斷之情形降至最低。

第五章申請專利範圍之明確性及修正：目前我國專利法有關申請專利範圍之明確性及修正部分之精神和歐洲專利公約相較並無太大之差異，因此期能藉由研習期間歐洲專利局審查官所提供之案例，作為爾後我國審查官在申請專利範圍是否明確及可否准予修正判斷之參考。

第六章心得與建議：本章主要係將研習期間，從授課審查官所提供之經驗法則暨和各國審查官交換實務經驗後所學之心得、感想作一總結，且比較與我國實務上之異同處，所做出適於國情之具體建議。

第二章  歐洲專利與現況

第一節  歐洲專利公約（European Patent Convention）

　　歐洲專利公約（European Patent Convention, EPC）係1973年10月5日在德國慕尼黑簽定，並於1977年10月7日正式施行。歐洲專利公約制定了各締約國共同遵守之授予專利的法律制度，其宗旨是希望藉由單一之授予程序，以加強歐洲各國間有關保護發明之合作。1977年10月7日歐洲專利公約正式生效時，其締約國共計有7國，包括德國（Germany）、英國（United Kingdom）、法國（France）、瑞士（Switzerland）、荷蘭（Nerthlands）、盧森堡（Luxembourg）及比利時（Belgium）。之後陸續加入之締約國，包括奧地利（Austria）、保加利亞（Bulgaria）、賽普樂斯（Cyprus）、捷克（Czech Republic）、丹麥（Denmark）、愛沙尼亞（Estonia）、芬蘭（Finland）、希臘（Greece）、匈牙利（Hungary）、愛爾蘭（Ireland）、意大利（Italy）、列支斯登（Liechtenstein）、摩納哥（Monaco）、葡萄牙（Portugal）、羅馬尼亞（Romania）、斯洛伐克（Slovakia）、斯洛維尼亞（Slovenia）、西班牙（Spain）、瑞典（Sweden）、土耳其（Turkey）及波蘭（Poland），其中波蘭甫於2004年3月1日加入，故迄2004年3月1日止歐洲專利公約之締約國共計有28國。除上述締約國外，迄2004年5月1日止尚有5個歐洲專利延伸國（Extension State），包括阿爾巴尼亞（Albania）、立陶宛（Lithuania）、拉脫維亞（Latvia）、馬其頓（Macedonia）及克羅埃西亞（Croatia），其中克羅埃西亞係於2004年5月1日方正式成為歐洲專利公約之專利延伸國。

第二節歐洲專利組織（European Patent Organization）

　　根據歐洲專利公約所成立之歐洲專利組織，在行政及財務方面享有獨立自主權，歐洲專利組織所設之機構有歐洲專利局（European Patent Office, EPO）及行政委員會（Administrative Council），歐洲專利局係在行政委員會之監督下執行授予歐洲專利之任務，故基本上歐洲專利局並非歐盟之官方組織之一。

　　行政委員會係由各締約國之代表和候補代表組成，每一締約國均有權向行政委員會推派一名代表和一名候補代表。另依歐洲專利公約第27條之規定，行政委員會應由各締約國的代表和候補代表中選出一名主席和一名副主席，而主席及副主席之任期為三年且可連任。行政委員之任務主要包括，歐洲專利局長之任命、對歐洲專利局所提出預算之通過或修改、監督歐洲專利局預算執行情形、收費規則及行政委員會議事規則之通過或修改。

　　歐洲專利局成立於1977年，總部設於慕尼黑，另有海牙、柏林、維也納等三支局，迄2003年職員人數共5821人，如表2.1所示。職員主要來自於各會員國，如以國籍區分則以德國籍佔25.43%為最多，次為法國籍佔17.06%，其官方語言為英語、德語及法語三種，故各種刊物多以三種語言併列。
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歐洲專利局設有七大部門及職掌分別敘述如下：

1.受理處（Receiving Section）

負責申請案件之程序審查及公開。

2.檢索部（Search Divisions）

早期檢索部係設在海牙支局，負責撰寫檢索報告。惟歐洲專利局自2001年開始推動審查與檢索合一行動計劃（Bringing Examination and Search Processes Together，即BEST procedure），並預計於四年內全面實施。

3.審查部（Examining Divisions）

負責專利案件之實體審查。每一申請案通常由三位具技術背景之審查人員審查，其中一位為主席，必要時可增加一位具法律背景之審查人員參與。

4.異議部（Opposition Divisions）

負責異議案件之審理。每一異議案通常亦由三位具技術背景之審查人員審理，其中至少應有兩名審查人員未參與過專利授予及異議相關程序，且參加過授予歐洲專利程序之審查人員不得擔任主席。另必要時亦可增加一名未參加過授予該專利程序的法律審查人員。

5.法律部（Legal Division）

依歐洲專利公約第20條之規定，法律部負責對歐洲專利登記簿上之登記，以及對專利代理人名冊登記和註銷作決定。

6.訴願委員會（Boards of Appeal）

(1) 訴願委員會負責對受理處、審查部、異議部和法律部所作決定提出之訴願進行審查。

(2) 如係對受理處或法律部的決定提出訴願，訴願委員會應由三名法律人員組成。

(3) 如係對審查部的決定提出訴願，訴願委員會應由下列人員組成：

(a) 如該決定涉及駁回一項歐洲專利申請或者授予一項歐洲專利，並且該決定係由不足四名成員組成的審查部所作出的，則訴願委員會由兩名技術人員和一名法律人員組成。

(b) 如該決定係由四名成員組成的審查部所作出，或者訴願委員會議為訴願之性質需要時，則訴願委員會由三名技術人員和兩名法律人員組成。

(c) 在所有其它案件情況下，訴願委員會則由三名法律人員組成。

(4) 如係對異議部的決定提出訴願，訴願委員會應由下列人員組成：

(a) 如該決定係由三名成員組成的異議部所作出時，則訴願委員會由兩名技術人員和一名法律人員組成。

(b) 如該決定係由四名成員組成的異議部所作出時，或者訴願委員會認為訴願之性質需要時，則訴願委員會由三名技術人員和兩名法律人員組成。

7.擴大訴願委員會（Enlarged Board of Appeal）

(1) 擴大訴願委員會負責：

(a) 對訴願委員會提交之法律問題作出決定。

(b) 對歐洲專利局局長依歐洲專利公約第112條規定提交之法律問題提出意見。

(2) 在作出決定或提出意見時，擴大訴願委員會應由五名法律人員和兩名技術人員組成，並由其中一名法律人員擔任主席。

第三節　歐洲專利申請概況

　　歐洲專利局自1978年6月1日接受第一件專利申請案以來，隨著科技之進步，至2003年當年度之申請案件已達162,208件。另歐洲專利局為提昇審查品質，於是在專利文獻及非專利文獻資料庫之蒐集整合亦積極投入人力及物力，故在數量上亦有逐年增加之趨勢。

　　有關歐洲專利申請概況，以數據圖示之方式於下列七圖表示之。圖2.1係近五年專利申請案件統計圖。圖2.2係申請案件數依申請人住居地分析圖。圖2.3係近五年專利案件檢索完成量。圖2.4係專利審查完成量及異議案件數。圖2.5訴願案件數統計圖。圖2.6係專利及非專利文獻資料數量統計圖。圖2.7係2003年前十大技術領域申請案件分析圖。
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由圖2.1顯示歐洲專利局於2003年所受理之申請案件數為162,208件，至於審結件數可由圖2.4得知為73,776件，如定義審結率＝審結件數 ÷申請件數，則歐洲專利局於2003年之審查率為45.5%。我國於2003年專利案件之申請及審結件數如表2.2所示，據此我國在2003年所受理之申請案件數為79,067件（即新申請加再審查件數之總和），審結件數為82,017（即公告核准加核駁件數之總和），因此審結率為103.7%。

表2.2　我國2003年專利申請及審結件數統計表

	
	新申請
	再審查
	公告核准
	核駁

	發明
	35823
	8503
	25134
	14354

	新型
	21935
	3551
	21439
	11165

	新式樣
	7984
	1271
	6461
	3464

	總計
	65742
	13325
	53034
	28983


　　綜上所列數據比較得知，我國在有限之人力、物力下不論是在審結率甚至是審結件數均超越歐洲專利局，而這些數據之顯示是足以令我國引以為傲？或是為加速結案而導致犧牲品質之警訊？這是值得我們深思之嚴肅問題。相信我們亦可將此數據提供國人參考，不再讓外界賦予本局應以「清積案」為首要目標，因為我們清楚我國之審查速度已凌駕於諸如歐洲專利局此先進大局之上，故無所謂積案問題，縱然有之係人力不足之因素使然，而此亦是歐洲專利局逐年積極招募審查官之主因；並宣示對於專利之審查於速度與品質無法兼得之情況下，惟有追求審查品質方屬合乎世界潮流之趨勢，因為我們瞭解無優良之審查品質，申請人所取得的可能是一壁紙專利（Paper Patent），終究導致專利無用論之結果，而此絕非每位從事專利之人士所願意見到的。
第三章　專利檢索策略及案例研究

　　

一位審查官對於專利申請案件之准、駁依據，應是架構在檢索前案上以判斷該申請案是否具專利性，故對專利申請案所為之前案檢索是否落實，勢將直接影響審查品質之良窳。所謂工欲善其事必先利其器，因此資料庫之完備與否，又將是影響檢索品質好壞之主要關鍵。

　　EPOQUE係歐洲專利局所架設之內部檢索軟體系統，審查官藉由EPOQUE可輕易連結到70幾個專利及非專利文獻資料庫。在專利文獻資料庫方面，主要包括有EPODOC、WP1、PAJ及15個專利局之Fulltext資料庫等，迄 2003年止歐洲專利局總共收藏約32百萬筆。非專利文獻包括如INSPEC、BIOSIS、MEDLINE、IEEE、IEE及Elsevier等，依2003年之統計，所收藏之文獻亦高達4.6百萬筆。

　　由於EPOQUE屬歐洲專利局建構之內部網路，因此檢索速度十分迅速，形如交談式之檢索系統。對於檢索結果可藉由JViewer瀏覽器，對文字檔及影像檔作快速之瀏覽，再者對於重要關鍵字亦可藉由不同顏色加以標示，故審查官於引用該文獻時即可輕易指出重要技術特徵所出現之段落及行數。

　　歐洲專利局除提供功能強大之檢索工具外，亦擬定出一套具科學且邏輯之思考模式，藉此訓練審查官，期能檢索到最接近前案（Closest Prior Art），以提昇專利審查品質及維持專利權之穩定性。

第一節　專利檢索策略

　　在執行專利檢索之前，首先應對該申請案作一詳細解析以瞭解該發明之技術特徵（Technical Features），所謂技術特徵基本上可為元件、裝置、方法、過程、化合物、混合物、功能、結果、問題、技術手段、用途、組成及物理狀態等。解析一專利申請案係從申請專利範圍或創作說明著手進行並無定論，惟依歐洲專利局審查官之經驗，認為從下列步驟進行（步驟順序係可調換）不失為一有效且可行之方式。

1.確認申請專利範圍最廣之獨立項。

2.仔細閱讀申請專利範圍以確認主要技術特徵。

3.從整分創作說明瞭解該發明所欲解決之問題，藉此輔助確認主要技術特徵。

4.將申請專利範圍中主要技術特徵部分予以劃線或標示。

　　於定義一發明之技術特徵時，其分析方式如圖3.1所示，以圖3.1(a)表示申請案。依其技術特徵可切割成三塊，如圖3.1(b)所示。最後將各技術特徵分別填入檢索輔助表中，如圖3.1(c) 所示。依各技術特徵可檢索出相關之前案資料，如圖3.2中各不同形狀區塊所屬之圓形即是各技術特徵OR之範圍，而後再以AND連結得到與申請案相近之前案資料。
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表3.1所示之檢索輔助表，其運用說明敘述如下：
1. A、B、C‧‧‧係指申請專利範圍所示之技術特徵（Technical Feature），所謂技術特徵可為元件、裝置、方法、過程、化合物、混合物、功能、結果、問題、技術手段、用途、組成及物理狀態等。

2. 針對各技術特徵列出同義字並以OR之方式聯結，使之包含各種可能之技術範疇（IPC, EC係分別指A、B或C技術特徵之國際專利分類或歐洲專利分類，惟歐洲專利局審查官慣以EC為指令）。

3. 各技術特徵則再以AND取交集，以檢索到最接近之前案（Closest Prior Art）。

[image: image13.png]Claims

1. A metal terminal (10) for insertion into a contact

hole (H)of an electrical circuit substrate (P) and for
making electrical contact with the contact hole (H)
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第二節　案例研究

　　本節所探討之檢索案例，其發明名稱為「Metal terminal」，主要代表圖式如圖3.3所示。申請專利範圍共7項，第1項為獨立項，其餘6項均為附屬項，經解析其申請專利範圍，並在主要技術特徵處以底線標示出。

　　將所解析出之技術特徵以表3.2之檢索輔助表表示之。以Metal terminal為例其同義字可為Terminal或Pin。有關檢索輔助表中「3d」運算子係指兩技術特徵用語間最多可插入3個辭彙，「？」表0或1個字母之斷詞，「＋」表任何個數字母之斷詞。在技術特徵1至3中主要係以構件及其同義字作為關鍵字，然在技術特徵4則改以功能特徵為關鍵字。

[image: image14.wmf]T

e

c

h

n

i

c

a

l

 

F

e

a

t

u

r

e

 

3

T

e

c

h

n

i

c

a

l

 

F

e

a

t

u

r

e

 

2

A

N

D

O

R

M

e

t

a

l

 

t

e

r

m

i

n

a

l

T

e

r

m

i

n

a

l

?

P

i

n

?

H

0

1

R

 

9

/

0

9

B

1

C

o

n

t

a

c

t

 

h

o

l

e

A

p

e

r

t

u

r

e

?

O

p

e

n

i

n

g

?

H

o

l

e

?

H

0

1

R

 

9

/

0

9

B

1

E

l

e

c

t

r

i

c

 

c

i

r

c

u

i

t

s

u

b

s

t

r

a

t

e

B

o

a

r

d

?

S

u

b

s

t

r

a

t

e

?

P

C

B

H

0

1

R

 

9

/

0

9

B

1

R

e

m

o

v

a

l

 

p

r

e

v

e

n

t

i

o

n

p

o

r

t

i

o

n

F

u

n

c

t

i

o

n

:

 

r

e

s

i

s

t

 

a

c

c

i

d

e

n

t

a

l

w

i

t

h

d

r

a

w

F

e

a

t

u

r

e

s

:

 

r

e

s

i

l

i

e

n

t

,

d

e

f

o

r

m

a

b

l

e

 

p

o

r

t

i

o

n

(

R

e

s

i

s

t

+

 

o

r

 

p

r

e

v

e

n

t

+

 

o

r

h

i

n

d

e

r

+

)

 

3

d

 

(

w

i

t

h

d

r

a

w

+

 

o

r

r

e

m

o

v

+

 

o

r

 

d

e

t

a

c

h

+

)

(

e

l

a

s

t

i

c

+

 

o

r

 

d

e

f

o

r

m

+

 

o

r

r

e

s

i

l

i

e

n

t

+

)

 

3

d

 

(

p

a

r

t

?

 

o

r

p

o

r

t

i

o

n

?

 

o

r

 

t

e

r

m

i

n

a

l

?

 

o

r

p

i

n

?

)

3

d

A

N

D

T

e

c

h

n

i

c

a

l

 

F

e

a

t

u

r

e

 

1

T

e

c

h

n

i

c

a

l

 

F

e

a

t

u

r

e

 

4

[image: image15.png]Personal des EPA

0 staff

Effectifs de 'OEB

Efecis ien Jiers. e

Bresktosn B Bigem & i i

e BB MR B %

S U -
P i P i )
e
B X M
Pim B BN O
e e






　[image: image16.png]



　依檢索輔助表中所列技術特徵及同義字作為檢索之關鍵詞，並進入EPOQUE資料庫實地進行檢索，所得結果如下：

項次  結果筆數  關鍵詞
	1
	      76936　TERMINAL? OR PIN?

	2
	1006362　APERTURE? OR OPENING? OR HOLE?

	3
	     595510　BOARD? OR SUBSTRATE? OR PCB

	4
	       1854　1 AND (2 3D 3)

	5
	        856　/EC H01R9/09B1

	6
	       2613　4 OR 5

	7
	      16977　((RESIST+ OR PREVENT+ OR HINDER+) 3D (WITHDRAW+ OR  REMOV+ OR DETACH+))

	8
	      24148　(ELASTIC+ OR DEFORM+ OR RESILIENT+) 3D (PART? OR PORTION? OR PIN? OR TERMINAL?)

	9
	      40959　7 OR 8

	10
	        120　6 AND 9


　　由結果顯示，利用上述技術特徵做出AND和OR之交叉檢索後，可得到之前案筆數為120筆，最後藉由JViewer瀏覽器則可快速地篩選出所欲檢索之最接近前案。

第四章　單一性、新穎性及進步性之探討

第一節　單一性

　　依歐洲專利公約第84條之規定，一歐洲專利申請案僅能包含一項發明或一組發明彼此具密切關聯發明概念。一發明一申請之概念主要乃是基於經濟利益因素之考量，因若未作此限制，對一申請案內含多個發明所付之申請費將與單一發明申請案相同，如此對單一發明申請案之發明人顯然是不公平的。另一考量因素則在於，如未限制一發明一申請將會造成檢索時間之浪費。

對一不具單一性之申請案而言，可能具有下列之特徵：

1.包含複數優先權。

2.多個獨立項。

3.申請專利範圍內含不同之技術範疇。

　　一申請案內申請專利範圍A與B是否具單一性之判斷流程如圖4.1所示。進行單一性判斷之前案檢索，係根據第一發明主題A為檢索標的，以檢索出最接近前案（Closest Prior Art）。
　　而後利用問題解決法（Problem-Solution Approach, PSA）分別判斷發明主題A及B所意涵欲解決之客觀問題，藉此決定出發明主題A及B有別於最接近前案之特殊技術特徵（Special Technical Feature）， 


最後將A及B之特殊技術特徵作比較，如二者同係屬相同或具關連性，則表二發明主題具同一性，反之則不具同一性。前案檢索目的亦用於對發明主題專利性之判斷，因為某項申請專利範圍是否具專利性，將會導致各項申請專利範圍彼此間是否具單一性造成不同之結果。茲以下範例說明之：

Claims:

1. Substance X.

2. A process for manufacturing chemical substance X.

3. The use of substance X as an insecticide.

Prior art:

(1)Situation 1 : Substance X is novel and inventive.

(2)Situation 2 : The search has revealed that the substance X lacks novelty with regard to the state of the art.

〔申請專利範圍〕

1.一種化學物質X

2.一種製備化學物質X之製法

3.一種化學物質X作為殺蟲劑之用途。

狀況一：經與最接近前案比對，化學物質X具新穎性及進步性。

解析：由於化學物質X係申請專利範圍第2至3項間相同之特殊技術特徵且具專利性，故申請專利範圍第2至3項具單一性。

狀況二：化學物質X經與最接近前案比對，不具新穎性。

解析：申請專利範圍第1項經刪除後，第2、3項間相同之技術特徵仍為X，惟因化學物質X已不屬於特殊技術特徵，故申請專利範圍第2、3項在無其他相同或相對應之特殊技術特徵的情況下，顯然不具單一性。

　　在判斷單一性過程中存在著主觀意識判斷乃在所難免，為避免技術及法律上之爭議，則有賴於專利前案檢索之精準性，而後配合問題解決法準則判斷之，當可將爭議性降至最低。

第二節　新穎性

　　依歐洲專利公約第52條第1項之規定，對於任何具新穎性、進步性且能在產業上利用之發明，均得授予歐洲專利。何謂新穎性？依歐洲專利公約第54條第1項之規定，只要不屬於先前技術之發明則應視為具新穎性。又依歐洲專利公約第54條第2項之規定，所謂先前技術係指申請日之前能為公眾所知悉之所有資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如畫面、口頭、電視、收音機、網際網路、展示或使用，其檢核流程如圖4.2所示。另歐洲專利公約第54條第3項係屬擬制新穎性之相關規定，即類似我國專利法第23條之精神，所不同處為歐洲專利公約所指之先前技術，係須同為歐洲專利（EP）或專利合作條約（PCT）申請案且與後申請案有相同之指定國，其檢核流程如圖4.3所示。



 審查新穎性所須注意原則：

1.審查新穎性時係將先前技術與申請案之申請專利範圍作比對分析，而非對申請案說明書內所提之實施例。

2.問題解決法（Problem-Solution Approach）無法適用於新穎性之審查。

3.先前技術必須揭露足夠之資訊使申請案之發明得以被重製，否則難謂申請案不具新穎性。

4.不允許結合二文獻作為申請案不具新穎性之核駁依據。

5.原則上上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性，惟下位概念發明之公開使得其所屬之上位概念發明不具新穎性。

案例

〔申請專利範圍〕

一精密電阻包含一陶瓷桿，該陶瓷桿表面具螺旋狀金屬，其特徵在於該金屬之電阻係數為2.8µΩcm。
〔先前技術〕

1.一型錄上揭示一電阻，其形成方式係在一陶瓷桿上布有螺旋狀鋁。

2.一標準參考書上說明鋁塊材之電阻係數為2.8µΩcm。
〔結果〕

先前技術1、2可證明申請案不具新穎性。

〔解析〕

先前技術1揭示螺旋狀鋁，鋁對金屬而言係屬下位概念，故下位概念發明之公開使得所屬上位概念發明不具新穎性。又先前技術2旨在補強說明鋁塊材電阻係數為2.8µΩcm之事實，故基本上先前技術1、2仍同屬一份文件，而非結合先前技術1、2來證明申請案不具新穎性。

第三節　進步性

　　義大利威尼斯（Venice）於1474年開始施行一有關專利之法令，依該城市之規定，專利係授予能創造出具獨創性之發明者，故早期對於一發明是否具專利性主要考量點在於審查該發明之新穎性、產業利用性或單一性。隨著時代之進步，到了十九世紀末期德國、美國及英國已在專利法上明文規定，對於一發明尚須具進步性才能取得專利。

　　按歐洲專利公約第56條之規定，一發明對於所屬技術領域中具有通常知識者，在參酌先前技術情況下並非顯而易知的，則該發明即具進步性。因此於判斷一申請案是否具進步性時，首須釐清者有以下三項重要觀念：

1.先前技術

按歐洲專利公約第54條第2項之規定，先前技術包括於歐洲專利申請日前，一切事物藉由書面、口頭敘述、使用或任何其他方法能為公眾所知悉者。

2.顯而易知

按歐洲專利審查基準C-IV,9.4節之定義，若一發明僅是單純或依邏輯地跟隨著先前技術且未超出該技術之預期功效，則謂顯而易知。

3.所屬技術領域中具有通常知識者

按歐洲專利審查基準C-IV,9.3節之定義，所屬技術領域中具有通常知識者係為一般執行者，而該執行者並無思考或發明創作之能力，僅係依指示執行一般常態性之工作及實驗者。

　　在歐洲專利審查基準雖已對先前技術，顯而易知及所屬技術領域中具有通常知識者作出明確之定義，然對於進步性之審查仍可能出現主觀意識之判定是無可避免的，為降低審查官在閱讀專利說明書後因瞭解該發明之內容，而誤判該創作為一顯而易知且簡單之發明的後見之明，歐洲專利局訴願委員會特別發展出一套「問題解決法」（Problem-Solution Approach, PSA）。

　　當利用問題解決法檢視一申請案是否具進步性時，首先須以檢索到最接近前案（Closest Prior Art）作為確定申請案所欲解決之客觀技術問題，再從該先前技術中審視是否指出(indicate)如同申請案所欲解決之客觀問題，惟在此所稱之客觀問題並非即是申請人於說明書內所指之客觀問題，因為申請人所陳述之客觀問題可能僅是就他所瞭解之前案技術而言，而非是在經過詳細檢索所有相關前案比對下所產生確認之客觀問題。

問題解決法執行步驟：

步驟一：確認最接近前案。
1.分析申請案之技術特徵、目的或用途。

2.建立技術特徵表。

3.將申請案之技術特徵與初步檢索到之前案作比對。

4.選出最接近前案，亦即選出和申請案具最多共同技術特徵者。

步驟二：比較出申請案與最接近前案不同之技術特徵。

步驟三：確認該不同技術特徵之功能、目的及功效。

步驟四：明確解析出所欲解決之客觀問題及技術手段。而申請案之發明即是解決該客觀問題之技術手段。

步驟五：判斷申請案之發明是否具進步性，主要係檢視所檢索到之前案中是否指出（indicate）解決客觀問題的技術手段。

案例一

〔創作說明〕

申請人說明一般習用之四支腳餐桌，當置於不平整之地面時會有搖晃不穩之缺失，因此申請人發明一具三支腳之餐桌可置於不平整之地面亦不致產生搖晃不穩固之缺失。

〔申請專利範圍〕

一種餐桌具有一桌面及三支腳，而桌子重心係介於腳間。

〔前案檢索文獻〕

文獻1：揭露一習用四支腳之餐桌，且在說明書內未描述搖晃之相關問題。

文獻2：揭露一牛奶業者在牛舍或田野間常用之三支腳板凳，在說明書內雖未敘及搖晃之問題，然說明該三支腳板凳係一符合人體工學之座椅（即置於不平整之地面亦不致於產生搖晃）。

〔技術特徵表〕

	申請案
	文獻1
	文獻2

	餐桌
	＋
	－

	桌面
	＋
	－

	僅具有三支腳
	－
	＋

	重心介於腳間
	＋
	＋

	不搖晃
	－
	＋


〔確認最接近前案〕

在選取最接近前案時，一般係以具最多相同技術特徵者屬之（即含最多「＋」者），在本案例中文獻1、2均具相同數量之「＋」號，然考慮文獻1為最接近前案，乃係文獻1與申請案均同屬餐桌之一般共同性目的。

〔申請案與最接近前案不同之技術特徵〕

申請案具三支腳，而最接近前案為具四支腳。

〔不同技術特徵之功能、目的及功效〕

申請案具三支桌腳之技術特徵致該餐桌即使置於不平整之地面亦不致於產生搖晃不穩之缺點。

〔所欲解決之客觀問題〕

解決餐桌置於不平整之地面會產生搖晃之缺點。而申請案之三支腳即是解決問題之技術手段。

〔判斷申請案之發明是否具進步性〕

在本案例中可解決餐桌置於不平整地面搖晃問題之技術手段，則屬三支腳之技術特徵。再檢視文獻2確已揭露三支腳之技術特徵，而該三支腳板凳係牛奶業者使用於牛舍或田野間不平整之地面，故文獻2三支腳板凳亦即指出與申請案一樣具解決搖晃問題之目的及功效。

〔結論〕

由文獻1及文獻2之結合，適可證明申請案不具進步性。

案例二

〔創作說明〕

申請人說明一般習用之四支腳餐桌，當置於不平整之地面時會有搖晃不穩之缺失，因此申請人發明一具三支腳之餐桌可置於不平整之地面亦不致產生搖晃不穩固之缺失。

〔申請專利範圍〕

一種餐桌具有一桌面及三支腳，而桌子重心係介於腳間。

〔前案檢索文獻〕

文獻1：揭露一習用四支腳之餐桌，且在說明書內未描述搖晃之相關問題。

文獻2：揭露一牛奶業者在牛舍或田野間常用之三支腳板凳，在說明書內雖未敘及搖晃之問題，然說明該三支腳板凳係一符合人體工學之座椅（即置於不平整之地面亦不致於產生搖晃）。

文獻3：揭露一具四支腳之餐桌，而其中至少一支腳是可自由伸縮的，以使餐桌能穩固地置放在不平整之地面。

〔技術特徵表〕

	申請案
	文獻1
	文獻2
	文獻3

	餐桌
	＋
	－
	＋

	桌面
	＋
	－
	＋

	僅具有三支腳
	－
	＋
	－

	重心介於腳間
	＋
	＋
	＋

	不搖晃
	－
	＋
	＋


〔確認最接近前案〕

文獻3與申請案均同屬餐桌之技術範疇，且同時解決搖晃問題，又文獻3含有最多之「＋」號，故選定文獻3為最接近前案。

〔申請案與最接近前案不同之技術特徵〕

申請案僅具三支腳，而最接近前案具四支腳且至少一支腳可自由伸縮。

〔不同技術特徵之功能、目的及功效〕

申請案與最接近前案均可同時解決餐桌置於不平整地面產生搖晃之問題，故兩者在功能、目的及功效上並無差異。

〔所欲解決之客觀問題〕

文獻3以具自由伸縮桌腳之方式，提供了解決餐桌置於不平整地面搖晃之另一技術手段（申請案係以三支腳方式解決搖晃問題）。

〔判斷申請案之發明是否具進步性〕

文獻3雖已解決了餐桌置於不平整地面之搖晃問題，然其技術手段並非以申請案之三支腳完成。惟經檢視文獻2確已揭露三支腳之技術特徵，而該三支腳板凳係牛奶業者使用於牛舍或田野間不平整之地面，故文獻２三支腳板凳亦即指出和申請案一樣具解決搖晃之目的及功效。

〔結論〕

由文獻2及文獻3之結合，適可證明申請案不具進步性。

案例三
〔創作說明〕

申請人說明一般習用桌腳長度固定之四支腳餐桌，當置於不平整之地面時會有搖晃不穩之缺失，因此申請人發明了桌腳長度可自由伸縮之餐桌，以克服餐桌置於不平整地面之搖晃問題。

〔申請專利範圍〕

一種餐桌具有一桌面及四支腳，桌子重心係介於腳間，且其中至少有一支腳是可自由伸縮的。

〔前案文獻檢索〕

文獻1：揭露一習用四支腳之餐桌，且在說明書內未描述搖晃之相關問題。

文獻2：揭露一牛奶業者在牛舍或田野間常用之三支腳板凳，在說明書內雖未敘及搖晃之問題，然說明該三支腳板凳係一符合人體工學之座椅（即置於不平整地面亦不致於產生搖晃）。

〔技術特徵表〕

	申請案
	文獻1
	文獻2

	餐桌
	＋
	－

	桌面
	＋
	－

	四支腳
	＋
	－

	重心介於腳間
	＋
	＋

	可自由伸縮
	－
	－

	不搖晃
	－
	＋


〔確認最接近前案〕

文獻1為最接近前案，因文獻1與申請案均同為餐桌之一般共同性目的，且具最多數量之「+」號。

〔申請案與最接近前案不同之技術特徵〕

至少一支腳可自由伸縮長度。

〔不同技術特徵之功能、目的及功效〕

可使餐桌平穩地置於任何地面。

〔所欲解決之客觀問題〕

解決桌腳長度固定之四支腳餐桌，置於不平整地面會產生搖晃之問題。而申請案所提之技術手段則係利用四支桌腳中至少有一支可自由伸縮長度。

〔判斷申請案之發明是否具進步性〕

申請案與文獻２雖均可解決搖晃不穩之問題，惟兩者之技術手段並不相同，因申請案係藉由至少一支可自由伸縮長度桌腳之技術手段以克服搖晃問題，而文獻2則藉由三支腳成任意一平面之技術手段克服搖晃問題，顯然兩者欲解決問題之技術手段不同。再者文獻2亦未指出，如何由三支腳板凳加以變更修飾後再結合最接近前案（即文獻1）可達到申請案之技術特徵（即至少有一支可自由伸縮長度），故申請案具進步性。

〔結論〕

由文獻1及文獻2之結合，尚難證明申請案不具進步性。

第五章　申請專利範圍之明確性及修正

第一節　申請專利範圍之明確性（Clarity）

　　按歐洲專利公約第84條之規定，申請專利範圍應定義一申請案所欲請求保護之內容，故申請專利範圍之記載應清楚、簡明並能為說明書所支持。至於申請專利範圍內容和形式要件則於歐洲專利公約施行細則第29條中有詳細規定，其相關規定與我國細則規定並無太大差異，惟在實務上歐洲專利局希望申請人儘量以二段式（Two-part Form）撰寫申請專利範圍，所謂二段式之撰寫方式即是將先前技術列為前言部分，另以「其特徵在於」來說明所改良之技術特徵。

　　一申請案之申請專利範圍不明確係足以構成不准專利之理由，惟實務上歐洲專利局之審查官會儘量避免僅就申請專利範圍缺乏明確性而發出核駁理由先行通知書，故審查官如發現申請專利範圍不明確，則會試圖以自己對申請專利範圍之解釋（認知），先行檢索前案以進一步作新穎性及進步性之判斷，惟若申請人申復仍認為申請專利範圍之敘述並無不明確之情事，則審查官可據此作出不准專利之審定。

　　申請專利範圍過廣未必就是不明確，因申請專利範圍過廣可能與數個法條有關，故必須判斷係何種理由造成申請專利範圍過廣。譬如是申請專利範圍因不能為說明書或圖式所支持之過廣，則有違歐洲專利公約第84條（我國專利法之第26條第3項）之規定。然如依所檢索到之先前技術，而判定申請專利範圍過廣，則可依歐洲專利公約第56條（我國專利法之第22條第4項）予以核駁。

有關申請專利範圍之明確性，茲就下列案例輔以說明之：

案例一

一種柴油引擎包含有一汽缸及汽缸頭其係由熔點介於1000∘K至1100∘K之鋁鈦合金所製成。

〔解析〕

對於本案例之申請專利範圍可能會有兩種不同之解讀方式，其一是解讀成汽缸及汽缸頭均屬鋁鈦合金。另一則解讀成僅汽缸頭方屬由鋁鈦合金製成。故本案例可歸為語法不明確（Syntax Ambiguities）之態樣。

案例二

一種數位相機包含一VLSI處理單元和CCD影像感測器，其特徵在於該相機在200∘K環境下亦能操作。

〔解析〕

本案例欲以功能來定義照像機之特徵是不被允許的。除依歐洲專利審查基準C-III,4.7節之另有規定外（如Product-by-Process Claim），否則所有特徵均應以技術用語描述之，就本案例而言，其技術特徵可以半導體材料之選擇或熱絕緣方式表示之。

案例三

一種行動電話系統包含複數個基地台、機動台及一控制單元，其特徵在於當啟動控制單元時即將各機動台登錄至各相關之基地台，並指定一特定頻率頻道作為機動台與基地台通訊之用。

〔解析〕

本案例申請專利範圍之標的為系統（於歐洲專利實務上視系統為裝置而非屬方法或製程），然卻以方法定義其特徵，因此造成範疇不明確。

案例四

〔創作說明〕

本發明主要係雪地輪胎以含55%特殊物質Ｓ之橡膠製成Ｒ形胎紋，以增加其抓地力。

〔申請專利範圍〕

一種雪地輪胎係由橡膠混合物所製成，而該橡膠混合物含有55%特殊物質Ｓ。

〔解析〕

本發明可達到增加抓地力之必要技術在於：Ｒ形胎紋及特殊橡膠混合物，然於申請專利範圍中僅敘述特殊橡膠之成分，故在獨立項內遺漏了必要技術特徵。按歐洲專利法第84條及施行細則第29條第1、3項之規定，對於獨立項必須包含所有技術特徵才足能定義該發明。

案例五

〔創作說明〕

實施例１：利用分離式場效電晶體組成一相鎖迴路電路（Phase Locked Loop, PLL）。

實施例２：利用真空管組成一相鎖迴路電路。

實施例３：利用微處理機組成一相鎖迴路電路。

〔申請專利範圍〕

一種相鎖迴路電路係由半導體元件所組成，其特徵在於‧‧‧

〔解析〕

本案例申請專利範圍之敘述方式係屬清楚，惟創作說明實施例２之真空管非屬半導體元件之範疇，故導致申請專利範圍與說明書間不一致。

案例六

一種電纜線包含一金屬之心線，而該金屬心線具有90～99%之重力導電效率(Gravitation conduction efficiency)。

〔解析〕

重力導電效率並非一所屬技術領域中具有通常知識者所週知之參數，因此須在申請專利範圍內有所定義，否則會造成申請專利範圍不明確。

案例七

一種濾光器包含多層非導電性薄膜，而該薄膜對波長為500至580nm之光線具有很強之吸收能力。

〔解析〕

「很強」一詞係屬相對性用詞，且對所屬技術領域中具有通常知識者亦無法瞭解其真正之含義，故屬不明確之用語。

案例八

〔創作說明〕

一種化合物Ｃ係藉由混合物Ｍ和Ｂ於100℃溫度下至少反應10分鐘後所獲得者，其中M和B反應時間如未超過十分鐘則會因反應不完全而無法合成化合物C。

〔申請專利範圍〕

一種製造化合物C之製程，其特徵在於將混合物M及B於100℃溫度下反應5～15分鐘。

〔解析〕

申請專利範圍所列舉之反應時間5～15分鐘，無法完全包含創作說明所指須至少反應10分鐘之技術特徵。

第二節　申請專利範圍之修正

　　按歐洲專利公約第123條第1項之規定，對任一申請案而言應給予申請人至少一次修正之機會。同條第2項另規定，修正時不得超出原說明書或圖式所揭露之範圍。我國自九十三年七月起不論初、再審案件，對於不准之申請案均須先以核駁理由先行通知書通知申請人申復或修正，換言之，亦給予申請人至少一次修正之機會。又依我國專利法第49條第4項之規定亦與歐洲專利公約第123條第2項相同，故我國專利有關說明書及申請專利範圍之修正部分其精神已與歐洲專利公約趨於一致。

　　有關修正之時機係依歐洲專利公約施行細則第86條之規定，如圖5.1所示，其三項規定如下所述：

1.於收到檢索報告之前，申請人不得修改申請案之說明書、申請專利範圍及圖式。

2.於收到檢索報告之後及審查部門的第一次通知前，申請人可主動提出說明書、申請專利範圍及圖式之修正。


3.於收到審查部門之第一次通知後，申請人可在答覆審查部門之通知時，同時對說明書、申請專利範圍及圖式再次提出修正。而後之各種修正則須經審查部門之同意方可為之。

　　於歐洲專利實務上有關申請專利範圍之修正大致可規納為下列四種態樣，如表5.1所示，分別為附加（Addition）、刪除（Excision）、概括化（Generalization）、變更（Alteration, Addition plus Excision）。

	原內容
	一馬達以彈簧固定在支撐物上
	□

	附加
	一馬達以螺旋彈簧固定在支撐物上
	     

	刪除
	一馬達固定在支撐物上
	○

	概括化
	一馬達以彈性元件固定在支撐物上
	△

	變更
	一馬達以橡膠塊固定在支撐物上
	◇


申請專利範圍大致上雖可歸納為上述四種態樣，彼此間有擴大或縮小之不同形式，如圖5.2所示。是否因修正而導致申請專利範圍擴大即表示不准修正，亦或縮小範圍即表示一定准予修正，則須回歸至歐洲專利公約第123條第2項「修正時不得超出原說明書或圖式所揭露之範圍」之精神，茲以下列案例說明之。


案例一

〔原申請專利範圍〕

一種用來量測物體長度之元件，包含一刻度尺，且於該刻度尺之末端，固定一金屬板。

〔創作說明〕

適於固定此金屬板之元件有鉚釘、膠或螺釘。且此金屬板亦可為任何非腐蝕性之金屬。

〔先前技術〕

揭露一具固定鐵板之刻度尺。

〔修正後申請專利範圍〕

一種用來量測物體長度之元件，包含一刻度尺，且於該刻度尺之末端固定一非腐蝕性金屬板。

〔解析〕

本案例之申請專利範圍係屬可修正者，可修正之理由並非單純在於將上位概念（金屬）修正為下位概念（非腐蝕性金屬），而係在本案例之創作說明中已清楚揭露「金屬板亦可為任何非腐蝕性之金屬」。即修正後之申請專利範圍未超出原說明書所揭露之範圍。

案例二

〔原申請專利範圍〕

一種用來量測物體長度之元件，包含一刻度尺，且於該刻度尺之末端，固定一金屬板。

〔創作說明〕

適合固定此金屬板之元件有鉚釘或膠。

〔先前技術〕

揭露一利用鉚釘或膠固定金屬板之技術。

〔修正後申請專利範圍〕

一種用來量測物體長度之元件，包含一刻度尺，且利用一螺釘將金屬板固定於刻度尺之末端。

〔解析〕

本案例在創作說明中敘述適合固定此金屬板之元件有鉚釘或膠，而今申請專利範圍修正為一螺釘，顯然已超出原說明書所揭露之範圍，故不准修正。

案例三

〔原申請專利範圍〕

一種用來量測物體長度之元件，包含一刻度尺，且於該刻度尺之末端，固定一金屬板。

〔創作說明〕

適於固定此金屬板之元件有鉚釘、膠或螺釘。且此金屬板亦可為任何非腐蝕性之金屬。

〔前案技術〕

揭露一具固定鐵板之刻度尺。

〔修正後申請專利範圍〕

一種用來量測物體長度之元件，包含一刻度尺，且於該刻度尺之末端固定一鋁板。

〔解析〕

本案例在創作說明內僅說明此金屬板可為任何非腐蝕性之金屬，今申請人欲將申請專利範圍由非腐蝕金屬修正為鋁，雖屬上位修為下位以限縮申請專利範圍之概念，惟因非腐蝕性金屬非僅止於鋁一種，且在創作說明內亦未例舉之，故將非腐蝕性金屬修為鋁並非屬直接且無歧異之修正，係屬超出原說明書所揭露之範圍，故不准予修正。由本案例亦可說明，並非由上位限縮至下位均屬可修正之範疇。

案例四

〔原始申請專利範圍〕

一種用來量測物體長度之元件，包含一刻度尺，並利用螺釘將一金屬板固定於刻度尺之末端。

〔創作說明〕

固定此金屬板係以固定元件固定之，該固定元件可為鉚釘、膠或螺釘‧‧‧等。

〔先前技術〕

未揭露任何關於刻度尺末端具金屬板之技術。

〔修正後申請專利範圍〕

一種用來量測物體長度之元件，包含一刻度尺，且於該刻度尺之末端以固定元件固定一金屬板。

〔解析〕

本案例將原申請專利範圍中「螺釘」之限制條件刪除改以「固定元件」之上位概念取代之係屬申請專利範圍之擴大，惟因本案例在創作說明中已敘明金屬板係以固定元件固定之。故申請專利範圍之修正並未超出原說明書所揭露之範圍。又先前技術亦未揭露有關刻度尺末端具金屬板之技術，因此先前技術亦不足以證明修正後之申請專利範圍不具新穎性或進步性，故准予修正。

第六章　心得與建議

本章主要係將研習期間，從授課審查官所提供之經驗法則暨和各國審查官交換實務經驗後所學之心得、感想作一總結，且比較與我國實務上之異同處，所做出適於國情之具體建議，並分項敘述如下。

一、審查品質優先
　　有關我國智慧財產局（TIPO）與歐洲專利局（EPO）於2003年專利申請及結案量之相關數據節錄如表6.1所示（詳請參見第二章第三節）。

表6.1 TIPO與EPO審查效能比較表
	局別
	TIPO
	EPO

	申請件數
	79067
	162208

	審結件數
	82017
	73776

	審結率
	103.7%
	45.5%


由表列數據比較得知，我國在有限之人力、物力下不論是在審結率甚至是審結件數均超越歐洲專利局，而這些數據之顯示是足以令我國引以為傲？或是為加速結案而導致犧牲品質之警訊？這是值得我們深思之嚴肅問題。相信我們亦可將此數據提供國人參考，不再讓外界賦予本局應以「清積案」為首要目標，因為我們清楚我國之審查速度已凌駕於諸如歐洲專利局此先進大局之上，故無所謂積案問題，縱然有之係人力不足之因素使然，而此亦是歐洲專利局逐年積極招募審查官之主因；並宣示對於專利之審查於速度與品質無法兼得之情況下，惟有追求審查品質方屬合乎世界潮流之趨勢，因為我們瞭解無優良之審查品質，申請人所取得的可能是一壁紙專利（Paper Patent），終究導致專利無用論之結果，而此絕非每位從事專利之人士所願意見到的。

二、審查與檢索並重

　　歐洲專利局內部檢索系統功能完備且迅速，又專利及非專利文獻資料庫完整，且每位審查官進行檢索與審查之時間為1:1，因此對每一申請案絕大部分均可找到最接近之前案。

　　另歐洲專利局自2001年起推動審查與檢索合一制，並計劃於四年內達到100%之目標，其目的除可提升審查品質外，更可避免同分文件需由檢索委員及審查委員重複閱讀之時間浪費，故亦可提高產能。

　　由此可得知功能強大之檢索工具乃是提升審查品質之基礎工程，至於能否有效地檢索到最接近之前案，除涉及到檢索工具使用之熟練度及技巧外，更應重視檢索策略之應用。另有關專利要件之判斷並非係審查官個人主觀之自由心證認知，而應是在先前技術之基礎下做一系列之邏輯分析，一切回歸到讓證據指出(indicate)，藉此使主觀判斷程度降至最低，相信此乃是提升專利審查品質之不二法門。
三、導師（tutor）制度之建立

　　新進審查官進入歐洲專利局後即接受六週之密集訓練，而後依專長分發至各單位並賦予一位導師，進行為期約1至2年之嚴格訓練。故基本上歐洲專利局審查官對於審查觀念之建立，實際乃是源自於導師就個案之實務指導，因此每位審查官對於實務上之見解頗為一致。

本局對於新進審查官雖亦賦予一位資深同仁指導，然此指導大部分仍僅就初期行政作業方面，因時間太短致甚少涉及審查觀念之實質指導。為使新進審查官能建立一套完整且紮實之審查觀念，應可參考歐洲專利局之導師制度。

四、專利案件實質覆核

　　歐洲專利局對每一申請案係依專長由三位審查官審理，而這三位審查官之組合並非固定，係就個案分配調整之。第一位審查官綜理全案審理過程，第二位負責覆核，最後再與第三位（chief）審查官討論定案。故對每一申請案，不論是在專利要件之判斷或形式要件之覆核均已充分討論之，因此出錯比率甚低。目前本局在核稿方面大多止於形式要件之覆核，至多亦僅為審查觀念之提示，至於專利要件之實質覆核實心有餘而力不足。為強化審查品質宜加強實質覆核，邇來本局審查人力逐年提升，故建議可由高級審查官或資深審查官來從事實質覆核之工作。

五、面詢與聽證

　　審查過程中申請人要求面詢，歐洲專利局審查官均會表示同意（雖法上並未強制規定一定須接受面詢），此有助於案情之釐清，且在實務上歐洲專利局審查官亦常以電話逕和申請人作溝通。藉由聽證程序，由於有證人之參與，藉此可令申請人或異議案件之兩造達擅盡舉證責任之目的。

　　歐洲專利局係藉由聽證取代勘驗，其在實務上之操作乃是依證人之口頭陳述並輔以繪圖、照片等相關證物之說明，以使事實呈現之。在我國專利實務上有「現場勘驗」之程序，之所以須現場勘驗仍是因證物無法搬移之故；倘若該證物置放於他國，則本局是否能前往勘驗，更是問題所在。故若我國在專利法上導入聽證之法定程序，當可免去勘驗程序所造成時間成本之浪費及不必要之爭訟。

六、諮詢機制

　　對於艱深難懂之發明，審查官可在不公開之前提下諮詢外界專家之意見。隨著科技之日新月異，實有必要建立本局之專家人才庫以供審查官必要時作為諮詢之用。

七、專利保護制度之共識

　　歐洲專利局審查官堅信給予發明人合理且明確申請專利範圍之保護是審查官之職責所在，故歐洲專利局審查官不會吝於核准專利，惟嚴守申請專利範圍須合理明確之原則。申請人亦瞭解如取得一籠統而不當之專利，因無法明確其範圍，則難以說服法官該待鑑定物落入其申請專利範圍內，反而造成無法主張其權利，故在審查過程中審查官總會耐心地給予申請人修正、申復之機會，且在實務上亦常以電話進行溝通，而申請人亦瞭解審查官是在協助他取得一有效之專利權，因此亦樂於配合。

　　反觀國內由於各方對申請專利範圍之解讀並無共識，以致在爭訟過程中各自表述，造成對一籠統而不當之申請專利範圍亦能主張權利時有所聞，此亦造成國內申請人極力爭取一不明確之模糊權利，而不願限縮至合理適當之申請專利範圍。因此為建構一良好之專利保護環境，除積極提升專利審查官之審查品質外，更應加強對發明人、申請人、代理人及司法界人士等之教育訓練，期使所有從事智慧財產權相關工作者均有一致之共識。時值我國正積極規劃成立智慧財產培訓學院之際，寄於無限之希望，此乃是符合國際潮流之正確方向。因為我們深信惟有厚實之教育基礎以凝聚各方之共識，方能營造出健全之專利制度。

八、審查官之特質

　　由於每位歐洲專利局審查官在專業上之素養頗受發明人及申請人所肯定，因此歐洲專利局審查官均以身為審查官為榮。在受訓期間一次交換意見閒聊過程中，一位審查官談起他對國家科技政策之看法，此種放眼世界之情懷實令人折服，是以令個人感受到歐洲專利局審查官追求卓越所表現出「不卑」之積極作為。

　　審查官對每一申請案握有准、駁之權力，惟從每位審查官授課過程中可感受到的並非權力之傲慢，而是對申請人之協助情懷，因此令個人感受到的是歐洲專利局審查官「不亢」之關懷胸襟。

　　整體而論，歐洲專利局審查官不論是在待遇或社會地位均是為歐洲人所稱羨的，而他們的努力付出更是受到政府及社會大眾之肯定，此分殊榮實乃源自於每位審查官之敬業精神，亦由於敬業精神激起他們積極創新以建構健全專利制度環境之原動力。

　　受訓期間耳濡目染歐洲專利局審查官不卑不亢及敬業之精神，這是書面資料所無法體會到的，而本局之願景「卓越、創新與關懷」相信亦可視為我國每位審查官自我期許之特質，且與歐洲專利局審查官之特質具有異曲同工之妙。

表2.1 歐洲專利局人員統計表





圖2.1 近五年專利申請案件統計圖
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圖2.2 申請案件數依申請人住居地分析圖





圖2.3 近五年專利案件檢索完成量





圖2.4 專利審查完成件數及異議案件數





圖2.5 訴願案件數統計圖





圖2.6 專利及非專利文獻資料數量統計圖





圖2.7 2003年前十大技術領域申請案件分析圖





圖3.1(a) 申請案示意圖





圖3.1(b) 申請案依技術特徵切割示意圖





圖3.1(c) 檢索輔助表示意圖
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圖3.2各技術特徵聯集、交集示意圖
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表3.1檢索輔助表
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圖3.3 「Metal terminal」主要代表圖式
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表3.2 Metal terminal之檢索輔助表
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How to judge non-unity
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圖4.1 單一性判斷流程圖





先前技術公開日是否早於申請案之申請日（或優先權日）
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進入擬制新穎性之判斷
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圖4.2　新穎性檢核流程





相關文獻與申請案是否同屬EP或PCT申請案





相關文獻與申請案是否屬相同指定國





相關文獻之申請日（或優先權日）是否早於申請案之申請日（或優先權日）





相關文獻屬先前技術且僅能用於新穎性之檢視





相關文獻非屬先前技術
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圖4.3　擬制新穎性檢核流程
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圖5.1 修正時機示意圖





表5.1 申請專利範圍修正之態樣








圖5.2申請專利範圍修正態樣示意圖
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