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第一單元 序論

第一節 研習目的

為加強生物技術等先端科技專利審查人員培訓，暨因應我國加入WTO後智慧財產相關規定之國際調合化，希藉歐洲專利學院所規劃國際研討會與課程，並由其提供先進之相關專業審查、專利授予行政管理流程訓練課程，使得審查人員增進國際視野，能汲取最新知識與技能，不僅提昇本身有關智慧財產之知識，並能貢獻所學，以提供我國未來之參考。
第二節 研習期間

由WIPO-EPO-OHIM共同舉辦一場為期十天之專利商標授予程序之行政管理的研討會；其中2004年9月16-17日在瑞士日內瓦的WIPO國際學院；2004年9月20-21日在荷蘭海牙的EPO國際學院；2004年9月22-23日在荷蘭工業財產局（與EPO同棟大樓）；9月24日參觀荷蘭飛利浦（PHILIP）股份有限公司有關光（Lighting）之博物館；以及2004年9月27-29日在西班牙阿利坎特的OHIM國際會議廳。
第三節 研習課程

本次研討會課程係由WIPO、EPO以及OHIM共同安排；其中在WIPO國際學院所安排之課程主要係針對PCT制度之介紹，尤指在國際階段之專利行政程序，以及PCT最近發展概況； EPO國際學院課程為EPC專利行政之介紹，著重在專利授予之行政程序；荷蘭工業財產局（NIPO）提供其組織及專利授予之行政程序介紹； OHIM所安排之課程為其組織、商標及新式樣專利授予之行政程序。此外，在WIPO以及EPO有實際參觀有關專利申請案之行政作業流程，以瞭解其專利授予之行政程序等。
第四節 研習報告

本報告內容共分為六大單元；其中第一單元為序論；第二單元為國際專利合作條約制度之介紹；第三單元為歐洲專利公約專利行政之介紹；第四單元為荷蘭工業財產局組織與制度現況；第五單元為OHIM組織、新式樣及商標授予之行政程序介紹；第六單元為建議。上述第二單元及第三單元由黃順發科長負責撰寫；第四單元及第五單元由張炎三科長負責撰寫；第一單元及第六單元由黃順發及張炎三科長共同撰寫。僅就上述內容架構竭盡心力整理，並參酌相關條約及其規則完成，希能提供極具參考之價值，藉此拋磚引玉。

第二單元 專利合作條約制度（簡稱PCT）之介紹

第一節 PCT的源由

有鑒於傳統專利制度係申請人需要向各國來提出發明之申請，並取得發明專利權後，才能獲得各國之保護。雖然有國際性組織所建立區域性之專利制度（regional patent systems）
，以及在傳統巴黎公約之下
，對於第一次提出發明之申請，得享有12個月之優惠期，再來向國外申請時就相同發明提出優先權之主張
。然而，申請人通常不知是否可取得專利或其發明是否有市場性，惟為取得各國之保護，必須支付大量不同語言之翻譯費、不同國家之專利律師或專利代理人費用以及向各國專利局申請所需之規費。又在傳統專利制度之下，申請人所提出發明申請案，各國專利局對此相同之申請案都必須實施形式審查（formal examination），而且對該申請案實質審查時必須在該發明所屬技術領域之技術狀態針對新穎性、進步性等專利要件之相關先前技術作檢索，並判斷是否具有提供產業上利用之可能性。為了要克服此傳統專利制度所存在之一些問題，在西元1966年工業財產權保護國際聯盟執行委員會（the Executive Committee of the International Union for the Protection of Industrial Property）邀請BIRPI（WIPO的前身）研究解決以減少申請人和各國專利局重複性之工作
。在1967年由BIRPI準備國際條約草案給此委員會的專家代表，歷經多年一系列會議討論及修正草案，終於在西元1970年華盛頓舉行外交會議正式通過採用該條約，稱之為專利合作條約
。

第二節 PCT會員國

PCT自西元1978年1月24日生效，並在同年6月1日開始運作，最初有18個締約國
。依PCT條約所規定，如要成為本條約會員，必須是工業財產權保護國際聯盟之下任何會員國，將所簽署並存放批准之法定文件
，向國際局局長（the Director General of the International Bureau）提出並存放。截自今年（2004年）12月14日止，共有124個締約國（見表二）。

第三節 PCT的意義

PCT係指有關專利方面的國際條約，可以說是自採用巴黎公約以來，國際間在此專利方面合作具有重大意義的進展。它是一種有關於國際申請案之申請、檢索、審查以及散布技術資料方面的國際間合作條約。然而，PCT並不提供國際專利之授予，而授予專利權之工作與責任仍在申請人向請求保護之國家或代理該國家的專利局手中
。事實上，PCT係依據巴黎公約而締結之特別條約，並僅開放給巴黎公約的同盟國。

第四節 建立PCT之目的

PCT首要目的在於有經濟效益之簡單化的申請程序，使得申請人達到便利性，以及以往要在多國請求發明保護時須分別向各國專利局提出申請，此制度將減少各國專利局重複的程序行為；即在於避免以往同一發明申請案要向各國提出申請後，而各國專利局又分開獨立處理。為達到此目的，PCT係

一、建立單一國際申請案
：祇要向單一受理官署（Receiving Office）提出申請
，並且係PCT會員國之一種有效的語言即可。

二、單一受理官署提供國際申請案之形式審查。

三、依規定每一個國際申請案將作國際檢索報告（International Search Report）及書面意見（Written Opinion）
，其中檢索報告須引述與申請專利之發明專利性有關之先前技術，該報告會作國際公開，但該書面意見由於係國際檢索機構所完成之無拘束力意見，故僅提供申請人參考，同時亦一份給國際局以備將來之需
。

四、國際公開資訊包括國際申請案及其檢索報告，作為與指定官署（Designated Office）之溝通文件。

五、提供一種讓申請人自由選擇的國際申請案之預備審查報告，並可作為指定官署決定是否要授予專利之依據。

另一目的係可促進加速取得有關發明之技術資料，以協助發展中國家能獲得新技術之引進。

再一目的係在於許多國家專利局必須面對如何最佳分配人力資源之問題，以確保從可利用的人力資源能將其專利制度發揮至最大的效益。在有些具有經濟成長與技術進展程度的國家，可預期的是國家專利局必須處理日益增多專利申請案的數量，在此情況之下，如果該國家涵蓋在制度之範圍內，由於在國際階段採用集中式的程序，只要向受理官署提出國際申請案後，經過受理官署之形式審查，再由國際檢索機構針對申請專利之發明作出檢索報告，以及可能的話，透過國際預備審查機構作審查，而提供可專利性之國際預備審查報告。如此使得該國家專利局有更多人力資源去處理更多的申請案，而且在國家階段時能使處理簡單化。

第五節 PCT制度之專利行政程序

PCT制度與傳統專利制度之程序，較大之不同在於PCT有分為國際階段（International Phase）及國家階段（National Phase）兩大階段
。其中，國際階段程序包括有

a. 國際申請案之提起（PCT Filing）

b. 國際檢索（The International Search）
c. 國際公開（International Publication）
d. 國際預備審查（International Preliminary Examination）
以下將依PCT時序線圖（Timeline）來說明其行政程序，其中圖a 指自2004年1月1日起申請人未請求國際預備審查；圖b 指自2004年1月1日起申請人有請求國際預備審查。至於2004年1月1日以前之PCT時序線圖請參考表三。

圖a  PCT時序線圖（自2004年1月1日起申請人未請求國際預備審查）
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圖b  PCT時序線圖（自2004年1月1日起申請人有請求國際預備審查）
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一、國際申請案之提起（PCT Filing）

任何PCT締約國之國民或居民可以提出國際申請案
；即可向大部份簽署國指定之受理官署來提出國際申請案，惟有些具有區域性專利條約，例如歐洲專利公約所屬會員國之國民或居民可向歐洲專利局作為受理官署來提出國際申請案，但有些發展中國家之國民或居民必須向WIPO的國際局作為受理官屬來提出申請。此外，國際局亦可成為所有PCT締約國之國民或居民提出國際申請案之受理官署。

（一）申請效力

申請人一旦提出國際申請案並取得有效的國際申請日，就如同在每一指定國提出之國家申請案。又在PCT締約國中亦同屬區域性專利條約之同盟國，申請人所提出之國際申請案並有指定該區域聯盟時，將成為有效的區域性專利申請案。然而，僅OAPI聯盟透過PCT申請時可取得OAPI區域性專利，此聯盟下會員國並不適用國家專利
。

（二）申請文件

申請人提出國際申請案必須依照PCT所提供之標準化表格來填寫內容
，而此表格皆由PCT國際局提供給各締約國，因此即使不同國家或區域聯盟亦使用此標準化表格，申請人不用擔心有關國際申請案的表格和內容不符各國家內部法律之規定。

（三）申請費用

申請人提出國際申請案時所需向受理官署繳交的費用有三個主要部分
；即

1. 傳遞費用（The Transmittal Fee）-涵蓋受理官署所需之工作費用
。
2. 檢索費用（The Search Fee）-涵蓋國際檢索機構所需之工作費用
。
3. 國際申請費用-涵蓋國際局所需之工作費用
。
（四）申請方式

申請人提出國際申請案所需之文件除了採用紙本之外，亦可使用電子格式，目前所採用之電腦軟體有PCT-EASY和PCT-SAFE（自2004年1月1日起使用）
，由於電腦資訊之發達所帶來之便利，據WIPO統計，申請人使用PCT-EASY軟體來完成電子格式申請，有愈來愈增加趨勢，在2003年總計110,065件國際申請案中有49,054件（佔有44.6%）係使用PCT-EASY軟體（包含紙本同時附上內含電子資料的磁碟片），至2003年已經有70個受理官署完成準備受理以PCT-EASY軟體所提出之國際申請案。至於PCT-SAFE除了併入先前PCT-EASY的功能外，並設計來輔助申請人正確地提供有關國際申請案基本資料，允許申請人以電子格式（包括說明書、申請專利範圍、摘要以及申請書）提出完整的國際申請案。此軟體同時亦包括編輯器以作為使用XML-格式來準備國際申請案之工具。然而，使用PCT-SAFE提出國際申請案可減少國際申請費用如下
：

a. 全部使用以PDF影像格式電子式申請，可減少費用200瑞士法郎。

b. 全部使用以文字編碼格式（如XML）電子式申請，可減少費用300瑞士法郎。
（五）申請文件及費用之處理

申請人所提出之國際申請案經受理官署作完形式審查，並確認國際申請日後，將一份抄本傳送至WIPO的國際局作為紀錄本，以及一份抄本傳送至國際檢索機構，而受理官署自己保留一份原本。至於受理官署所代理收取有關費用中
，將檢索費用轉交至國際檢索機構，以及將國際申請費用轉交至WIPO國際局。

二、國際檢索

每一國際申請案依規定要作國際檢索，也就是說要作高品質之專利文獻的檢索，以及其他大部份專利申請案所使用語言之技術文獻。高品質的國際檢索係採PCT規定之標準文件
，以及經國際檢索機構審查人員嚴謹的檢索方式才加以確認，並在一定期間內完成。又國際檢索機構係指由PCT聯盟的締約國中具有相當經驗的國家專利局或區域性專利局特別受任去執行國際檢索。

每一國際檢索被要求至少依PCT規定要以最低限度之文獻（Minimum Document）來作檢索
，通常該文獻包括自1920年主要工業化國家的專利文獻，以及經認可之非專利文獻。國際檢索機構要作檢索必須使用完整的設備，也就是說要有最低限度之文獻以及上述非專利文獻，如此，至少能保證PCT具有最低限度文獻之高水準的國際檢索。

（一）國際檢索機構之主要任務

目前受任之國際檢索機構有澳洲專利局（the Australian Patent Office）、奧地利專利局（the Austrian Patent Office）、加拿大智慧財產局（the Canadian Intellectual Property Office）、中國知識產權局（the China Intellectual Property Office）、歐洲專利局（the European Patent Office）、日本特許廳（the Japan Patent Office）、韓國智慧財產局（the Korean Intellectual Property Office）、芬蘭國家專利暨註冊委員會（the National Board of Patents and Registration）（Finland）（自2004年秋季開始運作）、俄羅斯專利局（the Russian Patent Office）西班牙專利商標局（the Spanish Patent and Trademark Office）、瑞典專利局（the Swedish Patent Office）以及美國專利商標局（the United States Patent and Trademark Office）
；其主要之任務如下：

1. 決定國際申請案之分類；尤其用於決定審查人員是否可作其他相關技術領域，以確保執行國際檢索的適當性。惟若審查人員全盤了解整個國際申請案的內容後，由於檢索的結果（如發現先前技術的結果）使得分類重作考量，但必須要在國際申請案公開前確定
。
2. 考量國際申請案是否滿足發明的單一性
；如不符合單一性，則通知申請人進一步付出附加發明之檢索費用（Addition of Fees）
。
3. 考量是否有些申請專利之發明不須作檢索
。
4. 決定是否使用較早申請案之檢索結果
。
5. 執行國際檢索係以發現是否有相關先前技術為目的，同時國際檢索要考量是否有申請專利之發明無法作檢索，即仍因說明書、申請專利範圍以及圖式不符規定，使得執行可能是無意義的檢索
，或是有關數個不同的申請專利之發明需要附加的檢索費用，雖經國際檢索機構已通知申請人付費，但申請人並沒有繳交費用。
6. 考量摘要和發明名稱的適當性，在某些情況下，可逕予重新撰寫加以修改
。
7. 建立國際檢索報告；用以說明檢索的結果及其他資訊，或者針對不需檢索與無意義的檢索作聲明
。
8. 建立書面意見（Written Opinion）
；指國際檢索機構提出國際申請案是否出現新穎性、具有進步性、產業上利用性以及符合條約及規則所規定之其他要件的意見。

（二）國際檢索報告

國際檢索的結果必須作出國際檢索報告，該報告自提出國際申請案後4-5個月內要提供給申請人
，而國際檢索報告不含對發明價值性的任何評論，僅列出與國際申請案相關先前技術的參考資料，以及對新穎性與進步性可能問題之相關參考資料的說明。另外國際檢索機構準備對國際申請案提出專利性之書面意見，係指初次對申請專利之發明可能專利性之詳細分析。

由於國際檢索報告具有相關先前技術的參考文獻以及書面意見，使得申請人可衡量在指定國家（Designated States）中是否有獲准專利的機會，同時由於檢索報告引述參考文獻的技術水準和書面意見之故，申請人亦可決定是否在各指定國家請求該發明之保護。

經批可之國際檢索報告以及書面意見所出現先前技術之參考文獻，並非防止申請人取得專利，而是協助申請人向指定官署提出國際申請案之審查。如果檢索報告和書面意見尚未經批可，申請人有機會去修正國際申請案之申請專利範圍
；以作為與該發明所屬技術領域之技術水準有所區隔，或在國際公開之前撤回該申請案。又國際檢索報告亦協助指定官署（特別是沒有技術資格職員之專利局），藉由檢索方式蒐集申請專利之發明相關專利文獻，以順利審查申請案及評估上述之發明是否具專利性。

（三）國際型檢索（The International-Type Search）

對於未在PCT制度下提出之發明申請案，PCT具有提供一種可加強國家專利制度之特色，以協助各國家專利局對申請案之處理及授予。此檢索亦和國際檢索相似皆由國際檢索機構執行
，而由國家專利局向申請人詳述執行國際檢索。採用國際型之檢索對上述國家有兩項優點：首先，不論相關申請案是否採PCT路徑提出申請，所有專利都依相同方式之檢索。其次，國內企業及發明人即使未在PCT制度下提出申請，亦可能獲得國際型之檢索報告。

三、國際公開

國際公開提供兩種主要目的：其一，將發明揭露於公眾（一般指發明人所作技術進步之貢獻）；其二，建立最終所獲得保護之技術範圍。國際申請案之公開應自優先權日起十八個月後儘速公開，申請人亦得依規定期限屆滿前，隨時要求國際局公開其申請案，惟國際申請案如在國際局完成國際公開所需之技術準備前，申請人已撤回或被視為撤回，則該申請案將不作公開
。國際局將國際申請案刊載於公開冊本中，包括首頁由申請人所提供之人名基本資料、由國際檢索機構所指定之國際專利分類資料、發明指定代表圖以及摘要，亦包括說明書、申請專利範圍、必要圖式以及國際檢索報告。若國際申請案之申請專利範圍有作過修正時，則將申請時與修正時之申請專利範圍一併公開。然而，公開冊本採用之語言係依國際申請案申請時必須為PCT採用公開語言之一，也就是中文、英文、法文、德文、日文、俄文以及西班牙文
。若國際申請案申請時非屬上述語言，並且亦非指定國際檢索機構可執行的語言，則申請人必須提供國際申請案之翻譯本，也就是任何一種PCT公開語言之翻譯本，以及執行檢索目的之翻譯本
。惟公開冊本如不是以英文本時，則發明名稱、摘要以及檢索報告的英文翻譯亦要包括在冊本內。每一公開冊本都刊載在PCT公報上，包含有國際分類之索引，允許以技術領域來選用公開的國際申請案，且公開冊本以及PCT公報由國際局免費提供給各締約國。

四、國際預備審查

申請人一旦收到由國際檢索機構所作之國際檢索報告及書面意見，他可能會向國際預備審查機構提出請求國際預備審查，以便取得國際預備審查機構所作之書面意見；即審視申請專利之發明是否滿足新穎性進步性以及產業上利用性之基準。然而，國際預備審查是否進行係由申請人依實際上之需要自由選擇，國際申請案並不會自動進行國際預備審查，但只有依申請人特定需求（即國際申請案中申請人指定選擇國家），才有國際預備審查
；所謂『選擇國家（Elected States）』依PCT Article 31（4）a規定係指申請人想要在那些國家使用國際預備審查報告。申請人向國際預備審查機構提出請求時要繳交國際預備審查費用以及處理費用（涵蓋國際局之工作費用），某些國家的申請人之處理費用可降低至75%。若無國際預備審查機構建立預備審查報告時，國際局將以國際檢索機構之書面意見形成有關專利性之國際預備審查報告（International Preliminary Report on Patentability 簡稱IPRP）為基礎來公開發行
。
（一）國際預備審查機構之主要任務

目前受任之國際檢索機構與國際檢索機構相同；即澳洲專利局、奧地利專利局、加拿大智慧財產局、中國知識產權局、歐洲專利局、日本特許廳、韓國智慧財產局、芬蘭國家專利暨註冊委員會、俄羅斯專利局西班牙專利商標局、瑞典專利局以及美國專利商標局；其主要之任務如下：

1. 查核是否已有國際檢索機構所建立之國際檢索報告及書面意見；當申請人向國際預備審查機構提出預備審查之請求時，國際預備審查機構收到預備審查之申請書後會同時發通知給申請人以及國際局，國際局收到通知函會將國際檢索機構所完成之國際檢索報告及書面意見的抄本傳遞給該預備審查機構
。

2. 考量申請人是否在提出預備審查之請求時，已針對國際檢索機構所建立之檢索報告及書面意見向國際局提出申復或國際申請案之修正本
。

3. 考量國際申請案是否符合發明之單一性；亦和國際檢索機構一樣，如有附加發明時，國際預備審查機構要向申請人收取附加發明之審查費用
。

4. 考量國際申請案所載申請專利之發明是否出現新穎性、具有進步性以及產業上利用性。

5. 考量國際申請案所載申請專利之發明是否充分揭露而使熟習該項技術者能據以實施，以及申請專利範圍的明確性與其為說明書及圖式所支持。

6. 建立書面意見；與國際檢索機構所建立書面意見之意義大致相同，惟申請人向國際預備審查機構提出預備審查之請求時，如國際預備審查機構與國際檢索機構相同，則原來在國際檢索機構所建立之書面意見可視為國際預備審查書面意見之初次意見
，該機構則檢視是否有國際局傳遞申請人對該書面意見提出申復或國際申請案修正本，如經確認有申復或國際申請案修正本，則併入審查後再建立書面意見，並通知申請人
。
7.  建立國際預備審查報告；經國際預備審查機構將前述書面意見通知申請人後，申請人於規定期間內提出申復或國際申請案之修正本
，再由國際預備審查機構作出最後之結果，並完成預備審查報告；或者針對不需作預備審查報告之聲明
。

（二）國際預備審查報告

國際預備審查的結果要作出國際申請案有關專利性之預備審查報告，通常完成之時間依下列情事之一而定：

1. 自優先權日起28個月內；

2. 自開始國際預備審查時起算6個月內
；

3. 依規定自國際局提供相關翻譯本給國際預備審查機構，自送達該機構日起算6個月內
。

國際預備審查機構將所建立之預備審查報告傳遞給申請人及國際局，而國際局自優先權日起算30個月屆滿後
，一旦將預備審查報告傳遞給申請人指定之選擇官署，則國際局會將該報告提供給公眾。惟國際預備審查報告並非以英文來建立時，則國際局將以英文來翻譯該報告，並且將翻譯本傳遞給上述選擇官署以及申請人，而申請人得檢視該翻譯本的正確性作出意見，並將檢視之意見抄本傳送至國際局以及上述選擇官署。
由於國際預備審查報告主要係針對國際申請案有關專利性之書面報告，使得申請人具有強而有力之基礎去衡量是否有取得專利之機會，以及選擇官署亦有可決定是否授予專利之基礎。惟有些國家授予專利時並不需作實體審查，國際預備審查報告將提供給對此國際申請案有興趣之第三人穩固之基礎（如授權目的），得以評價此專利之有效性。

五、國家階段

係指國際局將國際申請案傳遞至指定官署或選擇官署，但並非在國際公開之前，此國際申請案之抄本將作為上述官署之審查依據。換言之，即PCT制度僅提供申請，並不授予專利，而後續作業仍屬於指定官署或選擇官署的工作和責任。又國際局於每星期會傳遞國際申請案之公開本給大部分之國家官署，亦免費提供完整蒐集之國際申請案於DVD上再傳遞至各國家官署，而指定官署或選擇官署則依其特定之請求，才會收到由國際局傳遞之國際申請案抄本或相關文件。
PCT制度自2002年4月1日起，將國際申請案進入國家階段之時間期限自優先權日起20個月延長修改為30個月，此結果將使得不論未請求國際預備審查或請求預備審查之國際申請案皆在相同的時間期限進入國家階段
。因此，除非申請人請求提早開始進入國家階段，否則國際申請案自優先權日起30個月才會進入國家階段由指定官署或選擇官署來處理
。
當申請人收到國際檢索機構所作之國際檢索報告和書面意見，以及可能有關專利性之預備審查報告，並且作國際申請案之可能修正，申請人有足夠立足點去決定是否可再指定國家獲得專利之機會。如他知道不可能獲取專利，可能撤回申請案或未再採取進一步行動。這種情形之下，國際申請案將失去在指定國家或選擇國家申請之效力，並且其程序將自動結束，此時申請人可省下大筆費用
。若申請人決定繼續進行國家階段之程序，必須依規定繳納選擇國家之費用，以及提供選擇國家官署官方語言之國際申請案翻譯本，惟申請人必須自優先權日起30個月內提供才有效
。

第六節 PCT制度之利益

一、對國家或區域性專利局之利益

在PCT制度之下，各專利局有更多空間去考量利用其有限人力資源以獲得最大之利益。各專利局不僅會因專利申請案數量增加（尤其發展中國家）需要去處理，又其擁有可用的專利文獻以及訓練有術之專業人員，必須扮演全方位之角色提供其國家之技術諮詢服務；即可建議有用的專利技術之文獻，或與國家研究發展活動相結合，PCT將以下列方式來協助各專利局以滿足其需求。

（1） 國際申請案透過PCT申請，具有簡易之程序；在國際階段採用一致性之形式審查要件，使得各專利局可預期規劃利用其人力資源去處理更多的專利申請案。

（2） 國際申請案統一由國際局作國際公開；可節省各專利局所作公開部分之成本。

（3） 由於提供國際檢索報告及專利性之國際預備審查報告，更有利於各專利局之審查
。

（4） PCT免費提供PCT公報、國際申請案之DVD公開資料給各專利局，以及自動提供國際申請案給申請人指定之選擇官署。（指國家或區域性專利局）

二、對申請人之利益

（1） 申請人一但向受理官署提出國際申請案，並取得有效之國際申請日，即同時在PCT所有締約國生效，申請人有較多時間去決定想要請求保護之國家，使得在授予專利程序之前，節省不少的費用。

（2） 申請人就其第一次申請在先之相同發明，僅需在優先權日起一年內提出國際申請案，即同時在所有指定國家生效
。

（3） 申請人收到國際檢索機構所作國際檢索報告與書面意見，或由國際預備審查機構所作有關專利性之國際預備審查報告時，可了解其發明是否具專利性。如決定不進行請求指定選擇國家，則可省下不少無謂之成本。

三、對國家經濟產業的利益

（1） 以國際申請案為基礎來授予專利，將提供作為強而有利之國家投資與技術移轉之根基；因經過國際檢索機構所作國際檢索報告與書面意見，或國際預備審查機構所作國際預備審查報告，如國際申請案之發明有一定相當程度之經濟利益與技術理由，申請人才會想要繼續指定選擇國家來請求保護。

（2） 國家經濟發展的主要因素係指科技技術之進步；在國家內（甚至高度工業化國家）若無法持續促進國家發明活動，以及同時從國外引進先端之科技技術，就無法持續推展真正的國家經濟進步。

（3） 以技術授權方式，促進外國人來投資；因一旦更多先進技術和投資引進國家時，將增進當地員工的程度以及提升當地工作的技術熟能度。

（4） 讓許多發展中國家的經濟快速成長；根據國家所關注不同之技術領域，將吸引更多的投資與技術移轉，以提供當地創造現代化之產業服務。

（5） 將PCT所提供之技術資料轉換成優勢；即發展中國家的經濟發展常繫於技術資料的效果，因發展中國家要蒐集所有不同國家語言的所有最近技術水準之專利文獻相當困難，如透過國際申請案之國際公開，發展中國家很容易獲得更新的專利資料。

第七節 PCT最近發展概況

為了能更瞭解PCT制度之全貌，以下將由PCT申請數量發展與改革制度兩方面來說明最近發展情形。

一、PCT申請數量發展趨勢

（一）國際申請案之提出件數

PCT申請之數量有愈來愈多之趨勢，如圖1所示，於西元2001年首度超過10萬件以上，而該年度成長率大幅提升約16%。雖然2002年以後申請案件數量呈緩和趨勢，但仍呈現小幅成長，預估2004年約有11910件，增加成長率約3.5%。 
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（二）各國家（或區域）在PCT申請件數

申請件數愈多之國家，意味著技術研發愈活躍，企業愈重視研發工作，愈能促使產業經濟進步。由圖2所示，可知EPC同盟國、美國、日本、德國在PCT申請件數分居一、二、三、四名，並遙遙領先其他國家，故主要工業發展仍係歐洲、美國、日本之產業技術居於領先地位，主導整個全球性產業技術之發展。
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（三）發展中國家在PCT申請件數

發展中國家在專利申請數量迅速增加，意味該國家產業經濟持續發展快速，愈能吸引企業將新技術之投入。由圖3可知，最近四年來，韓國、大陸、印度等三個國家在PCT申請件數分居一、二、三名，其成長率亦相當顯著，意味新技術的投入在這些國家相當快速，使得產業技術之提升亦較為迅速，愈能帶動其經濟發展。
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（四）國際申請案之申請方式

由於電腦技術發展快速及普遍化，使得PCT申請以電子方式來提出有愈來愈多之趨勢。如圖4所示，2004年1至9月所有申請件數中以電子方式（含紙本+磁碟片）約達到47%，而完全電子化申請則由2003年約佔總件數1%至2004年（目前統計1至9月）大幅提升10.6%
，未來完全電子化申請是一種趨勢。
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（五）國際申請案之各技術領域申請件數

技術領域申請件數愈高，意味該技術快速發展，市場對此技術需求相當大，企業競爭相當劇烈，而且尚有發展空間。如圖5所示，其中以與生物科技有關A61K與電腦軟體有關G06F申請件數最為顯著，可知目前全球性技術發展仍以此兩類技術領域最為熱絡。
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二、PCT制度之改革

自1970年在華盛頓外交會議正式採用PCT制度以來，已相當成功達到目的，尤其成功簡化程序以提供申請人在整個世界更經濟取得發明之保護。PCT成功之主要因素在於制度持續的改革，特別係針對有關申請人以及專利局之需求。過去條約本身已分別於1979年、1984年以及2001年作過三次修正，而且透過適度修正PCT規則和行政指令方式以達到更簡單合理化的PCT制度。從2000年10月開始，PCT制度之改革係藉由PCT改革委員會（the Committee on Reform of the PCT）與PCT改革工作小組（the Working Group on Reform of the PCT）來完成建立改革建議書草案

，而有初步商議改革成果，再送至PCT聯盟大會討論及確認後批准文件。

（一）已採用之PCT改革措施

係指由PCT聯盟大會已經採用有關PCT制度之簡化及合理改革措施，其中最重要的變革如下：

1. 放寬PCT條約第20條所規定之期限

即申請人向指定官署提出國際申請案之抄本、翻譯本以及指定國費用之期限，將自優先權日起20個月內放寬延長修改為30個月。主要係讓申請人有更多的時間準備，尤其個人發明或中小企業提出國際申請案，經國際局自國際申請案優先權日起18月公開，縱使有國際檢索報告可供參考，惟在短短2個月內要作可能翻譯本，以及必須在19個月內決定是否提出國際預備審查，否則在20個月後即進入國家階段，此項修改期限延長將有利於申請人。又對於規模較小的國家專利局而言，如在20個月即進入國家階段，由於國際申請案未經國際預備審查，將增加其負擔，而期限延長至30個月，縱使未請求國際預備審查，亦可減輕其負擔。此措施已自2002年4月1日起開始生效
。

2. 以電子方式提出之國際申請案，則降低國際申請費用
PCT為了推動電子化申請，方便建立資料庫，希能吸引更多申請人採用此方式申請。自2002年10月17日起，凡申請人以電子方式（含紙本並附有電子格式複本）提出申請
，可減少200瑞士法朗。但在2004年1月1日起，由於有更新版PCT-SAFE電腦軟體而略作調整（請參見前述有關國際申請案之提起）。

3. 有關國際申請案及其翻譯本之語言作些調和

由於PCT推動全面電子化，提出國際申請案時除了要受理官署可接受之語言，亦可以國際公開所採用語言
。如不是以國際公開之語言申請時，申請人要附上國際申請案作國際公開之語言翻譯本，以及國際檢索目的之翻譯本，另爾後申請人所提之國際申請案修正本亦同
。

4. 加強國際檢索與預備審查制度

國際檢索機構對國際申請案除了作檢索報告之外，亦導入對國際申請案作書面報告
，該報告係針對申請專利之發明判斷是否出現新穎性、進步性以及產業上利用性，同時亦檢查是否符合PCT條約與規則之規定，並將該報告通知申請人，讓申請人有機會去提出國際申請案修正本及申復意見。除非國際預備審查機構已建立預備審查報告，否則國際局將以國際檢索機構所建立之書面意見作成所謂專利性之國際預備審查報告
。

5. 提出國際預備審查之請求期限重作調整

由於大部分國家皆自國際申請案之優先權日起屆滿30個月後，才會進入國家階段，可使申請人自國際檢索機構將國際檢索報告及書面意見送達日起3個月內或自優先權日起22個月內提出國際預備審查之請求
，讓申請人有更充裕之時間考慮。

6. 由國際申請費用取代基本費用和指定國家費用

原來國際費用包括基本費用和指定國家費用，而此兩種費用金額皆規定在PCT規則上
，現簡化統稱為國際申請費用，改以費用一覽表（Schedule of Fee）代替，毋庸在詳列費用之金額，換言之，不用透過修改PCT規則來調整費用，僅需聯盟大會同意即可調整，而且方便申請人祇需繳交一種費用，以及省掉受理官署可能收到不同之貨幣。

7. 利用數位圖書館受理優先權證明文件

當優先權證明文件係指受理官署提出較早之申請案時，並為該官署所核發，而且能從數位圖書館提供給受理官署或國際局，則申請人可請求受理官署或國際局逕自該數位圖書館取得，以取代申請人所提出之優先權證明文件之紙本
，此措施相當方便申請人。

8. 明定官方假日（Official Holiday）期限之計算

由於國家官署或區域性官署可能有地區性辦公處所，以致期限之計算要明確統一化
。
9. 簡併及調整PCT規則條文
。

（二）未來PCT之改革措施

目前主要改革工作係由PCT改革工作小組討論後所獲得初步共識之結論
，而作成建議書，如改革工作小組覺得有必要時得由PCT改革委員可能召開會議以瞭解建議書，將此報告呈給聯盟大會作成議決，並經大會批准文件，才完成程序。

未來改革方向之目標為：

1. 繼續簡化PCT制度以及程序之合理化。

2. 降低申請人的成本費用
。

3. 避免不必要之重複性工作
。

4. 申請人與第三人之間的利益維持公正平衡。

5. 儘最大可能讓PCT與PLT一致
。

6. 提昇國際檢索機構與國際預備審查機構之品質。

7. 採用最有利的現代化資訊與傳輸技術。
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Bolivia Noverberd. 1003 Stockhelm:  Noverber . 1993
Bosnia and Herzeuoving March I. 1002 Stackholm:  March I, 1002
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Brazil July7, 1584 Stackholm,  Aricles | 10 12: November 24, 1002
Stockhelm,  Aicles 13 0 30: March 24, 1075
Buluaria I 13,1921 Stockholm,  Artiele 110 12: Mav 10 or 27, 1970"
Stockhelm,  Aicles 13 10 30; May 27, 1970
Burking Faso Noverber 10, 1963 Stockhelm;  September 2. 1975
Burundi September 3,107 Stockholm:  Seplember 3, 19
Cambodis. Scptember 22,1095 Stockholm:  September 22, 1995
Cameroon Nay 10, 106 Stockholm:  April 20, 19
Canada June 12,1025 Stockholm,  Ariele | 1012 May 26, 1996
Stockholm,  Aicles 13 0 30; July 7. 1970
Central Afican Republic Noverber 19,1963 Stockhelm;  September 3, 1978
Chad Noverber 19, 1963 Stockholm:  September 26, 1970
Chile June 14,1001 Stockholm:  June 14, 1901
China’ Aarch 19, 1055 Stockhelm:  March 19, 1085°
Colombia September3. 1006 Stockholm:  Seplember 3 1096
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Georsia December 25,1991 Stockholm:  December 25, 1991
Germany May 1. 1903 Stockholm:  September 19, 1070
Grana September 25,1076 Stockolm:  September 28, 1976
Greeee October 2. 1934 Stockholm:  July 15, 1076
Grenad Scptember 22,1995 Stockholm:  September 22, 1995

Gurtemsia Auzust 15, 1998 Stockholm:  August 18, 19057




資料來源http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/d-paris.pdf
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第三單元 歐洲專利公約專利行政之介紹
第1節  前言

自1883年建立巴黎公約以來，有關國際間在專利方面最大之國際性合作莫過於1970年正式通過採用之國際專利合作條約（簡稱PCT），以及1973年正式簽署之歐洲專利公約（簡稱EPC）
。雖然PCT係建立單一申請案、單一形式審查要件、單一檢索以及可供申請人選擇之國際預備審查，但PCT並不提供專利之授予，而專利之授予工作與責任仍在申請人請求保護之國家或代理該國家之指定官署（或選擇官署）。然而，EPC係歐洲國家為了加強對發明之保護，由締約國共同建立之一套法律制度，而在EPC之下，可藉由單一程序授予歐洲專利
。申請人取得該專利後，相當於在指定之締約國國內具有該國國內專利之效力
，即可取得多國之專利保護。

第2節  歐洲專利組織

依EPC規定歐洲專利組織負責統籌辦理歐洲專利之申請與授予，而該組織包括行政委員會（Administrative Council）以及歐洲專利局，後者在前者監督之下負責歐洲專利之授予
。
一、行政委員會
行政委員會係由締約國之代表以及代理代表（Alternate Representatives）所組成；即各締約國應指定一位代表以及一位代理代表參加行政委員會會議，而行政委員會之成員得由顧問或專家來輔助之
。行政委員會應在締約國之代表與代理代表間選出主席以及副主席，主席無法實施其職權時，則由副主席代理，任期三年並得連選連任
，委員會應使用英文、法文以及德文三種官方語言
。又委員會每年舉行一次常會，此外亦得由主席召集或三分之一締約國之請求召開臨時會議。會議主要以決定有關行政、財政、人事等重要事項，亦包括修改公約與規則等事項
。

二、歐洲專利局

歐洲專利局自1978年正式成立運作，總局設在德國慕尼黑，分局（sub-office）設於德國柏林，並在荷蘭海牙設有分支機構（Branch），依組織功能設有五大部門：

（1） DG1&DG2部門
：主要負責申請&形式要件之檢核工作
、檢索&審查
、異議以及專利文件公開等業務。
（2） DG3部門：即上訴委員會（Board of Appeal）主要負責對申請&形式、審查以及異議等處分不服之上訴。
（3） DG4部門：負責行政、人事、財務、資訊系統以及專利資訊等業務。
（4） DG5部門：負責法律、國際事務、公共關係以及技術合作等業務。
第三節 EPC轄區範圍

由於EPC運作以來，不祇是歐洲地區國家之肯定，亦深獲各國之信賴，使得加入此公約有愈來愈多之驅勢，或有一些國家非屬EPC會員國得透過彼此間簽定合作以及歐洲專利延伸條約，亦能獲得相同之保護
，截自目前（2004年12月1日）已有30個締約國，以及6個延伸國。

一、締約國

即奧地利（Austria），比利時（Belgium），保加利亞（Bulgaria），塞浦路斯（Cyprus），捷克（the Czech Republic），丹麥（Denmark），愛沙尼亞（Estonia），芬蘭（Finland），法國（France），德國（Germany），希臘（Greece），匈牙利（Hungary），冰島（Iceland
），義大利（Italy），Liechtenstein，立陶宛（Lithuania
），盧森堡（Luxembourg），摩納哥（Monaco），荷蘭（the Netherlands），波蘭（Poland），羅馬尼亞（Romania），斯洛伐克（Slovakia），斯拉維尼亞（Slovenia），西班牙（Spain），瑞典（Sweden），瑞士（Switzerland），土耳其（Turkey）以及英國（the United Kingdom）。

二、延伸國
即阿爾巴尼亞（Albania），克羅埃西亞（Croatia），拉脫維亞（Latvia），馬其頓（former Yugoslav Republic of Macedonia），Serbia and Montenegro（formerly known as the Federal Republic of Yugoslavia）以及Bosnia and Herzegovina
。

第四節 歐洲專利授予之行政程序

有關向歐洲專利局提起之授予程序簡化流程如下（有關詳細流程圖請參表四）：





1、 申請（Filing）階段
任何自然人或法人或相當於法人之團體均得提出歐洲專利案
，而公約並未規定申請人之資格應限於締約國國民或非締約國國民須在締約國領域內有住所或營業所者始可。申請人應向慕尼黑之歐洲專利局或其分支機構（海牙）或其分局（柏林）來提出申請。倘締約國內部法律准許者，亦可向其欲保護之締約國國家專利局提出申請，再由其傳遞至歐洲專利局，此方式與直接向歐洲專利局提出申請具有相同之效力
。惟歐洲專利分割案必須向歐洲專利局提出申請才有效
。

申請人一旦提出歐洲專利申請案，而取得有效之申請日後，就如同在每一指定國提出之國家申請案，惟其將來授予專利之工作，並非在指定國家專利局手中，而是歐洲專利局之工作與責任，此點與PCT最大不同
。

（一）申請案之內容

申請人提出歐洲專利申請案之內容應包括
：

1. 歐洲專利授予申請書
：應涵蓋歐洲專利授予之請求、發明名稱、人名基本資料等。

2. 說明書：應載明有關發明之技術領域、技術背景、申請專利之發明的概要揭露、必要圖式簡要說明以及詳述發明之實施例
。

3. 申請專利範圍：指界定申請專利之發明所載之技術特徵
。

4. 必要圖式
；以及

5. 摘要：應指明發明名稱且作發明之簡要概述
。

（二）申請之語言

歐洲專利局官方語言為英文、法文、德文
。申請人所進行之程序以及申請案或歐洲專利之修正（Amendment）必須以上述語言為之。惟申請人如是締約國之國民或居民，而該締約國所使用之語言非歐洲專利局官方語言，亦可以締約國其中之一種語言提出申請，然後申請人必須在提出申請之日起三個月內，但亦在有主張最早優先權日起13個月內以歐洲專利局官方語言之一種翻譯本，如申請人屆期未提出時，則歐洲專利申請案將視為撤回。

（三）申請之費用
申請人需要繳交費用有：

a. 申請費（Filing Fee）

b. 檢索費（Search Fee）

c. 適當的請求項費用（Claims Fee where appropriate）：指歐洲專利案超過10項時所增加項數之費用。

d. 指定費（Designated Fee）：申請時至少要指定一個國家。如申請人繳交七個國家之指定費用，將視同指定所有締約國。

e. 延伸費（Extension Fee ）：係指欲在延伸國取得歐洲專利時，必須繳交該費用。

然而，申請人必須在提出申請後一個月內繳交申請費和檢索費用（以及適當的請求項費用）
，而指定費（以及延伸費）必須在歐洲專利公報（European Patent Bulletin）陳述檢索報告公告日起6個月內要繳交，歐洲專利局並不會通知提醒申請人在規定期間內繳交費用。如申請人在上述期限內未繳交申請費、檢索費，申請人仍在收到歐洲專利局逾期未繳納之通知日起得再有一個月寬限期限，但必須繳交附加費用（Additional Fee）。又申請人在有關指定費用規定期間屆滿後二個月內繳納仍得有效，但依規定在此寬限期間內要繳納附加費用。然而，雖延伸費如在規定期間屆滿後二個月內繳納時仍屬有效，同樣要繳納附加費用，但申請人無法遵守繳納延伸費時，歐洲專利局並不會主動通知。申請人仍無法於最後期限內繳納檢索費用時，則歐洲專利案視為撤回
。如於最後期限未繳納指定締約國之費用時，則指定國視為撤回，但未繳納任何指定費，則係歐洲申請案視為撤回
。

有關適當的請求項費用必須在一個月內繳納，申請人無法在規定時間內繳納，則申請人自收到歐洲專利局逾期未繳納通知日起一個月寬限期間內繳納時仍屬有效，但申請人未在寬限期間內繳納時，則未付費用之請求項將視為放棄。又歐洲專利案在授予時請求項超過時10項，惟這些增加之請求項還未付費時，則此階段必須繳納適當之請求項費用，如未依規定期間繳納，則歐洲專利案視為撤回
。

（四）申請之方式

申請人提出申請案之方式有：

1 親自送件；

2 郵寄；

3 傳真
；以及
4. 線上申請：目前EPO所提供之申請軟體為Epoline®，而許可受理電子形式申請之國家專利局的締約國為芬蘭、法國、德國、西班牙。

（五）申請&形式要件

申請人提出有關申請文件形式在各時間期限相當重要，如有屆期未提出或最後期限內補正，申請案可能被視為撤回或駁回；請參考如圖1係表示歐洲專利申請案之申請及形式手續在重要時限點之關係圖，而其要件將由下述說明：

1. 申請之查核

主要係由DG1&DG2所屬受理單位（Receiving Section）檢查申請案以確認申請日，而申請案必須符合之最低限度要件如下
：

a. 申請歐洲專利之意思表示；

b. 至少指定一個締約國；

c. 申請人之識別資料；

d. 說明書以及一個或一個以上之請求項。

尚需進一步檢查申請費、檢索費以及必要翻譯本是否在規定期限內補正。

2. 形式要件之檢查

受理單位檢查形式要件之項目如下：

a. 代理人：如申請人不是締約國之居民，亦無營業住所在締約國時，則須委任授權具有合法資格之職業代理人
；如申請人在締約國有營業住所，則可授權員工代為處理，該員工並不需具有職業代理人之資格
。

b. 申請案之記載形式：指依規則規定形式記載
，以作為申請案在合理範圍內達到一致性公開之目的。

c. 摘要
：其明確內容係屬檢索部門之責任，惟申請人所提出之摘要很明顯不屬於申請案，並經檢索部門確認，則通知申請人其所提出之文件無法構成摘要內容。

d. 專利授予申請書：確認發明名稱、人名基本資料等以提供資料之鍵入。

e. 優先權之主張
：確認優先權主張之項目以及被主張優先權之較早申請案是否在有效期限內；受理單位不需審查優先權證明文件之內容，惟從優先權文件之名稱與申請專利之發明明顯不同時，則要通知申請人其所提出優先權文件並非相關之文件。

f. 指定費；欲取得申請人指定締約國保護之專利所需繳交之費用。

g. 發明人之指定
：每件申請案必須要賦予發明人，惟如發明人不願意將其姓名列在歐洲專利申請案或其公開本時，得由申請人以發明人同意放棄權書面之聲明通知EPO
。

h. 申請圖式：如申請人提出歐洲專利申請案時遺漏附圖式，則受理單位將通知申請人一個月內補送，且申請案之申請日以提出圖式之日為確定日。如圖式未於規定日期內提出時，則申請案將視為刪除圖式之引述
。
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二、檢索階段
檢索之目的在於發現與申請案之申請專利之發明最相關技術水準狀態（State of the Art），以判斷該發明是否具新穎性以及進步性。由於審查部門係依檢索部門所完成與發明有關技術水準狀態之知識的結果來判定發明之專利性。因此在考量經濟限制範圍內，必需儘可能有完整與有效的檢索。

檢索部門檢索人員必需非常熟悉審查之基本要件，其包括新穎性、進步性、單一性、申請專利範圍之明確性、簡潔性以及為說明書及圖式所支持、申請專利之發明充分揭露、排除在外之發明或缺乏產業上利用性
，才能瞭解是否要作檢索，以進一步順利提供極具參考價值之檢索報告給審查部門以及申請人。

（一）檢索之類型

由於EPC係PCT所指之區域性條約，歐洲專利局不僅為國際申請案之受理官署，亦經PCT聯盟大會受任為國際檢索機構及國際預備審查機構。又歐洲專利局有接受其它國家局之委託作檢索，故其檢索之類型有：

1. 國際檢索
。

2. 國際型檢索
。

指受其它國家局之委託代為檢索。

3. 歐洲檢索

即針對歐洲申請案作檢索，而檢索部門之主要任務工作與國際檢索相近，並自2003年7月1日起實施擴大歐洲專利報告（Extended European Patent Report），免費提供無拘束力之專利性的書面意見
。

4. 附加歐洲檢索（Additional European Search）

指歐洲專利申請案在審查階段得視需要作附加檢索；即審查部門認為有再檢索而不希望自己去執行檢索時，則無可避免地所有檢索工作回到檢索部門，檢索部門應迅速執行此項檢索。尚須作檢索之理由如下：

a. 請求項所作之修正，導致包含未涵蓋在原檢索之範圍；例如：由於缺乏單一性，使得未對請求項實施檢索，仍係因從說明書中申請專利之發明的修正，導致界定發明之請求項無法與原檢索之申請專利之發明形成單一廣義的發明概念。

b. 申請案作實質審查時，當初導致部分檢索或聲明代替檢索報告等原因
，申請人已藉由修正去除或提出有力之反證。

c. 審查部門對新穎性或進步性或其他事項（尤指單一性或排除發明之事項）與檢索部門的意見相反
。
d. 由於當初檢索受到限制或不完整。

5. 輔助歐洲檢索（Supplementary European Search）

由於國際申請案指定歐洲專利局為選擇國時，該申請案視同歐洲申請案。此時國際檢索報告已獲得，它將代替歐洲檢索報告，惟檢索部門將建立輔助檢索報告，但是否要執行輔助檢索工作，經行政委員會所採取之決定如下：

a. 如係歐洲專利局、瑞典專利局、奧地利專利局或西班牙專利商標局為處理國際申請案之國際檢索機構，則不用作輔助檢索報告。

b. 如係美國專利商標局、加拿大智慧財產局、中國大陸知識產權局、澳洲專利局、俄羅斯專利局或韓國專利局為處理國際申請案之國際檢索機構，則要作輔助檢索報告，但可減少檢索費。

（二）檢索報告

當歐洲專利申請案進行形式審查時，歐洲檢索亦同時併行。如申請案未主張優先權時，申請人通常在申請日起6個月內會獲得歐洲專利局所作之檢索報告，申請人不需特別提出加速審查之請求，惟申請案有主張優先權時，申請人於提出申請案時可以請求加速檢索，歐洲專利局會儘速核發檢索報告給申請人。又檢索部門對申請案檢索的結果，必須作檢索報告，但事實上，檢索報告的範圍可能會受到一些限制，例如：

1、由於未繳適當的請求項費用，而使未繳費之請求項被視為放棄
。

2、以聲明代替檢索報告
。
3、祇能作部分檢索報告
。
4、由於缺乏發明的單一性，祇能作部分檢索
。
上述之情形，除了通知申請人外，並提供作為審查部門審查之參考。

檢索報告之格式主要內容包括申請案號、申請案之國際分類、已檢索之技術領域、檢索所呈現相關文獻以及執行檢索之審查人員姓名以及輔助附記
。惟檢索報告內容除了上述格式規定內容外，不得另有意見、理由、價值性評論或解釋之表達事項。又當檢索部門建立檢索報告時，必須決定明確之摘要內容
，並連同檢索報告一併寄給申請人。

當申請人收到檢索報告後，如認為申請案無法成功獲得專利之機會，得撤回申請案；或認為可藉此機會修正申請案以反映檢索報告之結果，才提出實體審查之請求。如檢索部門認為申請案不符單一性之要件祇作部分請求項之檢索報告
，並將結果通知申請人，且作為日後審查部門審查之參考依據。

三、公開階段

歐洲專利申請案自申請日起18個月屆滿儘速公開，如有主張優先權時，則自優先權日起算。然而，申請人亦得請求提早公開。公開本應包括申請時說明書、申請專利範圍、必要圖式以及摘要。如果檢索報告在公開技術準備前來得及取得，則與公開本一併公開，如來不及時，則另外公開。

又申請人在收到檢索報告時，並在公開技術準備完成前提出申請專利範圍之修正
，則修正之申請專利範圍與申請時申請專利範圍一併公開
。所謂公開技術準備完成期間；即自申請案申請日起18個月屆滿前7周期間，如有主張優先權時則自優先權日起算。惟在公開技術準備前申請案最後被駁回或撤回或視為撤回時，則不予公開
。

申請人收到歐洲專利局通知將在專利公報刊載檢索報告之日期，必須注意提起實體審查之請求期限須在6個月內為之
，而且指定費用亦須在上述期限內繳納。

又申請案自公開日起授予臨時保護，暫時視同在指定締約國公告申請案並授予專利一樣
。惟締約國之官方語言與申請過程所進行程序之語言不同，則得選擇規定此臨時保護需直到將申請專利範圍翻譯成該國官方語言才會生效
。此相同情形在延伸國亦適用。

一旦申請案公開，有關此申請案之檔案提供給公眾使用。又申請人所提出歐洲專利申請案係包括序列表或超過400頁，得以電子形式公開，目前有esp@cenet®以及 ESPACE®CD-ROM。

四、審查階段

（一）請求審查

為了能開始歐洲申請案之審查，申請人必須以書面提出實體審查之請求，即自專利公報刊載檢索報告公開日起6個月內為之，但是要等到已繳納審查費才視為已合法提出。一旦提出實體審查之請求，申請人不得再申請撤回
。如申請人未依上述規定期間內以書面提出實體審查之請求及繳納審查費用，則得在歐洲專利局通知申請人未注意期限之日起1個月寬限期間內提出，仍然有效，惟此期間要繳納額外費（Surcharge）。如仍無法於寬限期間提出實體審查之請求，則申請案視為撤回
，請參考如圖2請求審查之流程圖。
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　　　　　　　圖2 請求審查之流程圖

通常申請人提出歐洲專利申請案時可選擇一併繳納實體審查費。惟在審查部門已排定申請案之審查責任前，申請人提出撤回或視為撤回申請案時，則審查費全部退還申請人，對申請人並無不利之處。如審查部門已排定審查該申請案後，但在實質審查已開始前，則可退75%審查費。

申請人在收到檢索報告之前提出實體審查時，歐洲專利局將發函通知申請人限期申復以確認其應於收到檢索報告後再指明要提出實質審查
。如申請人未於規定期間內回應，則申請案將視為撤回，則審查費全部退還申請人
；或為了加速審查程序之進行，申請人亦得作簡明回復並不堅持在檢索報告之前進行實質審查，則當申請人收到檢索報告時，就視為已指明申請人想要繼續申請案之程序，從而審查部門要排定申請案之審查責任。

（二）審查程序

一旦申請人提出實質審查之請求，審查部門根據檢索報告來審查申請案有關之申請專利之發明是否符合專利要件。申請人從收到檢索報告後而在審查人員第一次意見通知之前，可針對檢索報告之內容提出修正說明書、申請專利範圍以及圖式，此將可加速申請案審查程序之進行。又當審查部門審查人員想要核駁申請案時，應將第一次審查意見通知申請人，讓申請人有提出申復說明之機會，並得視實際需要提出申請案修正本
。

當申請人針對檢索報告內容採取很明確、有用之說明方式，可使得審查人員收到申請案或申請人加速審查之請求時將盡全力在3個月後發出第一次審查意見通知申請人，惟申請人未在規定期間內回應或申復，則申請案將視為撤回。然而，申請人必須要盡力化解審查人員之不准理由，以便符合審查基準而進一步獲得專利授予之決定，不然可能經由幾次通知後而申請案遭到核駁。如申請人提出回應或申復之後，惟審查人員考量申請案仍不能授予專利，則將繼續以書面通知或親自以電話直接進行溝通之審查程序。又審查人員祇要發現申請案可作合適處分，須徵詢審查部門之另外承審人員的意見
，最後主要的審查人員必須要作出決定，並將申請案交給另外兩位審查人員以徵得期同意，才算完成審查程序。

然而，審查部門之意見是申請案不可能核准專利，而將作申請案之核駁，則必須是審查部門三位承審人員整體之決定，並且要載明核駁理由才通知申請人，讓申請人才有機會針對核駁理由提出申復。

如果審查人員認為申請案有關申請專利之發明符合規定之要件，即審查部門決定核准歐洲專利時，申請人應依規定期限內繳納必要之費用
，以及將申請專利範圍翻譯成其他兩種官方之語言
。

又申請人得請求縮短專利授予之時間，但必須是有效之申請，且申請人必須：

a. 提出其他兩種歐洲官方語言之申請專利範圍。

b. 繳納專利授予及印刷費用。

c. 提出必要的優先權證明文件之翻譯本或聲明
。
d. 附加請求項費用。

當申請人審視審查部門通知專利核准之來文，而想要對申請案作次要的修正或因發現有一些錯誤，申請人得於上述規定期間有修正或校正之機會。如審查部門同意申請人之修正或校正，且申請人已提出申請專利範圍之修正或校正，以及在規定期間內繳交專利授予與印刷費用，則可馬上進行專利授予程序。惟縱使申請人在規定期間內提出申請專利範圍之修正本或校正本，但並未繳納費用時，則申請案視為撤回。如審查部門並不同意申請人所作修正或校正，應讓申請人有申復之機會，使申請人得以撤回，或重提修正或校正。如重提修正或校正時，申請人需要交付重提之申請專利範圍翻譯本，以便更能回應核准通知之來文。

若申請人無法有效反駁審查部門先行通知不准專利之理由；即申請案仍無法符合規定之要件
，則申請案將被核駁，惟如申請人已在規定期間內繳交專利授予與印刷費用以及請求項費用，則歐洲專利局會將已繳之費用退還申請人
。

然而，在專利可能授予之前，申請人亦必須繳納更新費（Renewal Fee）以及附加費。如更新費在專利授予預定公告以前繳納，歐洲專利局將通知申請人已依規定辦理。事實上，專利授予要待申請人已付更新費才予以公告，如申請人未依規定期限內繳納更新費以及附加費用，則申請案視為撤回。
五、異議階段

（一）異議申請程序

自歐洲專利核准公告日起9個月內任何人得向歐洲專利局提出異議之申請，而異議之提起應以書面為之，且要繳納異議規費才算有效申請
。得提起異議之理由如下
：

a. 申請專利之發明不具有專利性
。

b. 申請專利之發明未明確充分揭露，而使熟習該項技術者所能據以實施。

c. 歐洲專利之申請專利之發明超出申請時申請案之範圍。

是以，異議之申請必須再異議期間以書面並檢附理由，意指異議人至少必須依上述理由之規定事項，指明事實、證據以及其所支持理由之論點，否則異議之申請將被駁回。

歐洲專利局收到異議申請之後，如經形式檢查已合法提出時
，則立即將異議申請書、理由及證據通知專利所有權人。惟若異議之申請有暇疵時
，則通知異議人於異議期間9個月內補正，如未於此期間內補正，則異議之申請將被駁回。然而，異議理由所提之引證文獻或證據應於提出異議申請書時一併檢附一式二份
，如未依規定檢附時，則歐洲專利局將通知異議人於二個月內提出。逾限未提出者，異議部門得決定不將此相關之證據併入考量。

當異議期限已屆滿，或補正瑕疵或證據期間屆滿之後，歐洲專利局通知專利所有權人於四個月內提出答辯理由以及視需要提出申請案之修正本
。此時專利所有權人有機會根據異議人主張異議條文之理由
，甚至包括異議人未援引條文之理由提出申請案之修正。

（二）異議審查程序

一旦異議人所提異議申請書、理由及證據及專利所有權所提答辯理由已齊備時，則預備事項已完成。異議部門即審查異議理由及證據是否有撤銷歐洲專利之可能。異議部門於審查期間認為有必要時得通知兩造當事人提出意見或與其中一造溝通。經過溝通後，專利所有權人可能將視需要作適度修正說明書、申請專利範圍以及圖式
。又歐洲專利局認為有助於審查時得進行口頭之訴訟程序，或依當事人之請求亦可進行此程序
，則儘速召換當事人，以便加速審理。歐洲專利局通知當事人，傳喚單應載明異議部門所提出之觀點，此需要當事人辯論以作為決定之目的。又傳喚單亦附上異議部門所作暫時無拘束力之意見，當事人可依其立場採取行動，例如：專利所有權人可依此意見提出專利之修正。同時異議部門會設定當事人提出書面陳述意見或口頭程序所準備專利修正本之最後期日，此口頭程序之傳喚單的最後期日至少要有2個月期限，除非當事人願意縮短期間
。

異議部門發現異議理由及證據足以使歐洲專利異議成立，則應撤銷原專利授予之決定。如不成立時，則異議申請即被駁回
。惟如發現專利可能藉由適度修正會符合專利要件，則將在異議期間宣告之決定（Interlocutory decision）通知專利所有權人提出修正本。一旦異議期間宣告之決定變成最後之決定，則專利所有權人有三個月期間繳納印刷費以及提出另外二種官方語言之翻譯本（非指程序進行所使用之語言）
。如專利所有權人未依規定期間內提出繳納費用或翻譯本，得在歐洲專利局通知申請人未注意此期間之2個月內提出者仍然有效。但要繳納二倍之印刷費
。惟未在期限內繳納時，則撤銷專利。

五、上訴（Appeal）階段

（一）上訴申請程序

任何當事人對歐洲專利局之受理單位、審查部門、異議部門以及法律部門所為之決定不服時，均得提出上訴
。至於提起之時機係自收到決定之通知日起2個月內以書面向歐洲專利局提出上訴申請，而上訴理由則在4個月內提出
，但上述期限為法定不變期間，不得展延。上訴申請書必須包括：

1. 上訴人姓名與住所等基本資料。

2. 指出不服決定之陳述理由以及請求修正範圍或撤銷決定
。

上訴理由之陳述應將上訴人之爭點作簡明完整地敘述。實際上，上訴程序大部份以書面程序為之，通常爭點亦應以書面呈現，而非保留於可能口頭之程序。

（二）上訴期間之改正（Interlocutory Revision）程序

當所為決定之部門自收到上訴人理由之陳述，必須在三個月內有結果，如發現不服之決定經由上訴人所持上訴理由認為有理，則改正其決定
。如認為上訴理由無理，必須在不耽誤期間之下，把上訴案件交回上訴委員會。
（三）上訴審查程序
歐洲上訴委員會有技術上訴委員會（Technical Boards of Appeal）
、法律上訴委員會（Legal Board of Appeal）
、擴大上訴委員會（Enlarged Board of Appeal）
以及懲戒上訴委員會（Disciplinary Board of Appeal），其所作上訴之決定為最終審決，所有委員各自獨立，且所作決定不受任何約束，但必須遵守歐洲專利公約規定，而委員會之程序應依循規則辦理。

技術或法律上訴委員會對於上訴有理由者，得自行作最後之決定，或得發回原決定部門重新作決定。當上訴委員會選擇前者，則其本身將行使原決定部門之權限；如係後者，則原決定部門應依委員會所作發回之理由，重新作決定
。上訴後之決定，應以書面並附具理由通知當事人，亦應予公告
。

此外，為確保一致性之法律適用或為了解決重要法律觀點之問題，上訴委員會得主動或基於當事人之要求，將上述問題交付擴大上訴委員會作決定。一旦擴大上訴委員會作成決定，針對提起上訴之問題對於上訴委員會具有拘束力。
表四
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第四單元　荷蘭工業財產局組織與制度現況

第1節 荷蘭工業財產局簡介

荷蘭位於歐洲大陸西北部，鄰接德國、比利時，國土面積四萬一千五百四十八平方公里，人口約一千六百萬人，通用語為荷蘭語。荷蘭工業財產局(Netherlands Industrial Property Office, NIPO)是荷蘭經濟事務部的一個獨立機構，負責核准後賦予專利權，並且公告這些以專利文獻形式存在的技術知識。其主要任務為專利立法的執行者和工業財產權的知識中心。
荷蘭工業財產局成立於1893年，在荷蘭工業財產局之下的專利局，自1912 年以來與符合專利法規定的申請案賦予荷蘭專利，今為巴黎公約、WIPO、PCT、EPC、Trips協定等會員國。

荷蘭工業財產局是荷蘭專利系統的執行單位。這個系統對技術和產業政策由荷蘭政府擬定。NIPO的業務服務對象特別集中於從中小型企業的企業家、研究員、科學家、學生等。

第二節　荷蘭工業財產局職權與組織廣泛的收集有關工業財產相關領域的文獻，對於工商業界(特別是中小型企業) 、學術單位(大學、學院和技術學院) 提供專利相關資訊。

　　荷蘭工業財產局藉專利保護技術知識，專利授予是NIPO 的一項法律任務。 NIPO其次任務是公告以專利文獻形式儲存的資訊。於專利系統主動提供資訊，資料存放在專利資料庫，
為了適當地執行任務，NIPO 被組織在一定數量的直屬部門和人事部門。 
荷蘭工業財產局辦公大樓
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荷蘭工業財產局組織架構

[image: image21.png]President
Drs. HF.G. Geijzers

Management assistant
ms. C.P.M. Swilste

Financial and IT div
[Head: A.LM. Kerkvliet RERA

n

Corporate Affairs
- PR officer: ms. Y.C. van Drirmmelen
M. Kaster
i JL Driessen

- International afais.
- Legal affairs:

- HRM department
manager: ms. drs. A M. van der Spek

— |

Financial department
manager: LW.M. Meijer

Facilities department
manager. C.6.T. Bos

IT department
manager
ir. T.A. van der Laan

Patent division
head: mr. LW, van der Eijk

Patent information division
head: drs. L. Borg

Patent department
manager.dr.F.Lieftink

Patinformics department
manager: drs. J.J. Winnink

Customer support department

Patent registration department
manager: ms. D.L M. Brouwer

Trademarks and designs dept.

manager: drs. BM. M. Lieshout

[accou

management department
manager. vacant

Internal information department





第三節　荷蘭專利制度與申請程序

　　荷蘭以前的專利制度是採「申請公開制度」，申請日七年內申請請求審查，專利期間一律為二十年。自一九九五年四月一日之後採不須審查的「登錄制度」，區分為六年專利（Short Term Patent）與二十年專利（Long Term Patent）兩種。六年專利與二十年專利申請費相同，但因六年專利不須新穎性調查報告，所以可省去此一費用。
在專利申請之後有十三個月的時間來決定選擇以六年或二十年為期間的專利，如果決定為二十年的專利必須十三個月內請求新穎性調查。如果於十三個月內未請求新穎性調查，將自動給予六年專利。申請六年專利只要符合專利法規定就可獲得，而二十年專利需申請新穎性調查報告，若有不符專利法規定事項時，可藉由修正或分割後，獲得專利。六年專利於申請十八個月登錄後取得專利，如欲於十八個月內取得專利，可申請提早登錄（Early Registration），如果於申請專利的同時申請提早登錄，便可於兩個月內獲得六年專利。而二十年專利必須申請新穎性調查報告，而不論新穎性調查報告是否完成，申請案將於十八個月後自動登錄。荷蘭專利並無異議相關規定，然而可向法院請求專利無效之判決，採取法律行動時，皆須附上新穎性調查報告。
最大
提出專利的申請須具備下列項目：

（1） 申請書：詳列發明人及申請人姓名地址等。
（2）說明書
（3）必要圖式
（4）優先權證明文件：須於優先權日起十六個月內提出申請。

不可專利性之標的：

（1）違反公共秩序及道德者

（2）動植物種類及生物繁殖過程（未被荷蘭當局禁止之微生物製程及產品者）

在荷蘭專利必須符合以下的要件：

（1）新穎性(Novelty)：其發明之產品或製程於申請前不能於全世界任何地方公開，即便是發明者本身於專利申請前公開（例如透過公司的小冊子或是展覽會展出等）。

（2）進步性(Inventiveness)：對專家來說這項發現必須為非顯而易見的。

（3）產業利用性(Industrial applicability)：發明必須介入一個在技術上可供示範作用的產品或生產過程。

從申請到登錄，須經過下列流程：

（1）形式審查：判斷是否符合形式要件，如有不符者要求於三個月內補正。

（2） 申請內容的公開：從優先權日起算十八個後申請內容公開，供大眾檢閱（Laid Open To Public Inspection）。
（3） 新穎性調查（Novelty Search）：於申請日（優先權日）十三個月內提出新穎性調查報告之申請，將於六至九個月內獲知結果。

（4） 給予專利

給予專利的時間點，符合下列任一情況即可准予專利

i)申請日或優先權日後十八個月

ii)新穎性調查報告完成後兩個月
iii)新穎性調查報告提出申請後四個月

第四節　荷蘭工業財產局之業務與申請案統計
　　荷蘭工業財產局想要透過各種活動，使民眾明白專利。荷蘭工業財產局聘僱了約一百七十名雇員進行服務，對象主要為企業家、研究員、科學家和學生，其目標有：
（1）關於對使用專利系統的資訊或建議 

（2）專利申請 

（3）從專利資料庫檢索資訊
（4）運用專利文獻  
荷蘭工業財產局的主要任務是知識保護與專利資訊發布。知識保護主要被瞭解意味專利授予，這是荷蘭工業財產局的一項法律任務，這項法律任務副產物是資料的出版物關於專利申請和被授予的專利。
其次任務是發佈專利資訊，提供關於專利資料被存放在系統中。圖書館和公共關係部門以這項第二項為主要任務。

荷蘭工業財產局2002 年業務概況

	有效專利
	131,858

	專利申請案 
	2,595

	荷蘭賦予專利 
	2,761

	網站來訪人數 
	50,000

	閱覽室(reading room)來訪人數
	3,300

	專題學術討論會、演講和參觀演講的參加者
	4,000


荷蘭工業財產局的合作組織之間有許多互動，例如WIPO, 歐洲專利局(EPO), 荷蘭專利代理學院, Syntens 、IDNL 和Senter，為亞洲、非洲和拉丁美洲等地提供課程給和WIPO 合作的專利工作者。荷蘭工業財產局並且每年召開研討會，關於專利和商標規程的行政方面，與WIPO 和EPO 合作。除這些活動之外常態性聯絡於各國專利局，代表團常來造訪以換經驗和知識。

2003年WIPO申請案之原申請國申請數量前十大排名
 
	名次
	國家
	件數
	百分比

	1
	美國
	39250
	35.7

	2
	日本
	16774
	15.2

	3
	德國
	13979
	12.7

	4
	英國
	6090
	5.5

	5
	法國
	4723
	4.3

	6
	荷蘭
	4180
	3.8

	7
	韓國
	2947
	2.7

	8
	瑞典
	2491
	2.3

	9
	瑞士
	2379
	2.2

	10
	加拿大
	2102
	1.9


2003年EPO申請案之原申請國申請數量前十大排名

	名次
	國家
	件數
	百分比

	1
	美國
	49359
	30.4

	2
	德國
	26434
	16.3

	3
	日本
	25784
	15.9

	4
	法國
	8682
	5.4

	5
	荷蘭
	7843
	4.8

	6
	英國
	7514
	4.6

	7
	瑞士
	4826
	3.0

	8
	義大利
	4599
	2.8

	9
	韓國
	4316
	2.7

	10
	瑞典
	3063
	1.9


荷蘭在2003年WIPO申請案中排名第六，第一名至第五名分別為美國、日本、德國、英國、法國。荷蘭在2003年EPO申請案中排名第五，第一名至第四名分別為美國、德國、日本、法國。
荷蘭專利新申請案　
	年
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	件
	3047
	2988
	2643
	2595
	2850


申請新穎性調查報告

	年
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	件
	2145
	2155
	1842
	1756
	1969


六年專利核准件數

	年
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	件
	575
	619
	578
	553
	562


二十年專利核准件數

	年
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	件
	2036
	1869
	1935
	1812
	1609


核准專利總和

	年
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	件
	2611
	2488
	2513
	2365
	2171


由最近五年來荷蘭專利申請案可以了解，荷蘭專利局每年申請案僅三千件左右，核准件數五年來稍有減少，其中選擇六年專利且核准的僅五百多件，絕大多數選擇二十年專利，佔總核准專利四分之三以上，可見荷蘭專利趨向需要較長的專利保護期。

2003年荷蘭專利申請案中申請人類型

	申請人類型
	大公司 （＞1000名員工）
	公司（200-1000名員工）
	SME （1-200名員工）
	個人申請
	其他
	外國申請者

	百分比
	1.6
	4.7
	42.2
	25.0
	7.1
	19.3


荷蘭專利申請案的申請人類型主要以小規模公司（兩百名員工以內）為主，個人申請及外國申請者次之，大型公司占少數。

2003年荷蘭申請案產業別（根據IPC分類）

	產業別
	IPC分類
	百分比

	建築
	E01-E06
	7.6

	包裝
	B65
	5.3

	運輸
	B60-B64
	4.5

	農業
	A01
	4.2

	保健
	A61-A63
	3.3

	成型
	B31-B32
	3.2

	化學
	C01-C30
	2.9

	電學、通信
	H01-H05
	2.9

	儀器
	G01-G05
	2.8

	家用品
	A41-A47
	2.5


荷蘭申請案產業別來看，依數量多寡依序為：建築、包裝、運輸、農業、保健、成型、化學、電學、通信、儀器、家用品。
第五單元 歐盟新式樣專利及商標制度之介紹

第1節 歐盟內部市場協調局(Office for Harmonization in the Internal Market；以下簡稱OHIM)簡介：

1、 組織及職掌：

為一個智慧財產權機構，負責歐盟商標、新式樣專利管理等註冊、登錄業務，1996年1月1日起開始受理歐盟共同體商標（community trademark）的申請，但申請日一律為1996年4月1日。2003年4月1日開始受理歐盟共同體新式樣專利(community design)的申請。

2、 所在地：

位於西班牙阿里崁市(Alicante)，辦公大樓係新建築、臨海、景觀及辦公環境不錯。

3、 財務運作：

係由歐盟統籌其財務預算。

4、 組織架構：

係由歐盟行政委員會
與預算委員會組成，局長由歐盟指派(每五年一期，可持續更新)，目前約有650位成員(來自25會員國
，近期可能增至30個會員國)，招募新職員之要件為需具備二種不同語言的能力。

第2節 歐盟新式樣專利制度概述：

1、 主要法令依據
：

(1) 歐盟新式樣法－Community Design Regulation,係於2001年12月之歐盟會議中所定立的一項針對歐盟新式樣保護的會議法規（Council RegulationEC6/2002）。
(2) OHIM自行發布「商標及新式樣程序作業準則」(Guidelines Concerning Proceedings before the office for Harmonization in the Internal Market)，就審查、異議、讓與等各種事項之處理流程細節為進一步之具體規範，作為OHIM內部人員執行作業時之指導守則。
2、 目的：

在於統一歐盟各國對新式樣之品質要求及共同保護基準，以使一獲准之新式樣可同時於歐盟各會員國獲得專利保護。
3、 可分成二種制度：
(1) 登錄制新式樣(Registered Community Design,簡稱RCD)，於2003年1月2日正式實行。如經OHIM准登錄申請，可擁有最長自申請日起25年(初期5年，可延展四次，每次五年)之專利保護期。
(2) 非登錄制新式樣(Unregistered Community Design, 簡稱UCD)，於2002年3月6日正式生效。UCD係指一新式樣設計在上述日期當日或之後於歐盟公開後，不須提交任何申請文件或費用，即可自動擁有自公開日起算三年之專利保護期，適合市場生命週期較短之商品設計，如流行性商品之設計。
(3) 制度特色：詳如下表：

	
	登錄制RCD
	未登錄制UCD

	受保護期限
	申請日起5年(最長可延長至25年)
	公開日起3年

	相同點
	排除保護之標的相同：

Non visible parts不可視之零件

Technical functions技術功能

Interconnections 交互連接的方法

Against public policy or morality 違反公序良俗

	特色
	採單一權利制度：一次申請其保護即可擴及各會員國來執行權利，但包含權利的放棄、撤銷都是及於整個歐盟會員國(優點為一次申請，只需整理一份文件、繳一次的費用)。
	


4、 申請方式：

(1) 向OHIM親自提交或郵寄、傳真、e-filing等四種方式或可選擇向

(2) 該會員國之中央工業財產局(Central Industrial Property Office)或

(3) 若為比荷蘆國，可於比荷盧新式樣局，提出該申請案。

若於(二)或(三)之情況下，該處理單位須於申請人提出該申請案後二週內，將該申請案轉至OHIM，OHIM接獲該案後，則須通知申請人之收件日期。

5、 申請文件：

(1) 必備文件：
1. 登錄申請書 ；

2. 申請人資料；

3. 新式樣圖式或照片；

4. 有關該新式樣之使用意圖說明；

5. 申請規費：登錄費及公告費 ；
(2) 非必備文件：
1. 主張優先權者，須提出主張優先權聲明書，並附上該基礎申請案之影本，若該基礎申請案所使用之語言為非歐盟所指定之官方語言（英、法、德、義、西）時，則必須另外檢附任一官方語言之翻譯文本；

2. 解釋該圖式、照片或樣品之說明書；

3. 延緩公開之請求；

4. 有關該圖式或照片之參考資料；

5. 該新式樣應用之產品分類；

6. 該設計者（團體）之證明或申請人擔保之聲明書說明該設計者放棄享有此註冊之權利。
　　第1項至第3項若未於提申請時一併提出，則將無法給予申請日；第4項以後之申請文件以及規費若未能於申請時齊備，則可於規定期限內補交，並不會影響申請日，惟若未依限補齊文件，則該申請案即被視為放棄，但第6項除外，第6項若未於期限內繳交該證明文件，則僅是喪失主張優先權之權利。    

6、 審查方式及作業流程：

(1) 審查方式：

係採形式審查，不作實質而詳細的審查，只審查有關：

1. 是否取得申請日；

2. 是否適格的設計申請案；

3. 該設計是否違反公序良俗；

4. 是否符合形式要件。

(2)  流程作業時間：

若申請案符合形式審查，OHIM必須在三個月內將申請案公告，申請人於公告後始可領證。

   形式審查流程圖

	









	RAPID WORKFLOW


(3) 全程採e化作業：

所有申請文件都先經過掃描程序作業，其後審查委員依照電子檔選擇適合的語言
審查，若文件不清楚時，可申請調卷查閱，而後登錄核准或核駁結果，至於後端的公告及證件核發亦均採電子化作業。

(4) 有關核駁理由：

目前的案件數量當中約有10%的核駁案件量，核駁理由包括是否符合設計專利要件、申請日條件…等，詳如下表列：

	**不符合新式樣之定義：

----電腦程式

----建築之藍圖

----天然生長之植物：因植物形狀會因生長因素而變更

----色彩：單獨的色彩或色彩本身是屬於公共財（public domain），兩個顏色以上的搭配且需實施於物品上才符合法定標的。

**符合定義之新式樣：外觀、線條、材質。包括電腦圖像及影像，藉由以下例子稍作說明：

----網頁設計：網頁設計之layout

----GUI：形狀、花紋之標的皆符合設計定義，但不可以是電腦程式。

----動畫圖像：影格的花紋若並未改變，則符合。例如相同圖案的動畫變化，僅是圖像由浮水印轉換到清晰圖像。

----字型：必須是整組的字型(包括英文A~Z大、小寫及數字)才可獲得設計的保護。(若無提供整組字型，僅是單一的字例，則視為「圖像」)


(5) 有關前案檢索：

因不做實體審查工作(故不審查申請案件是否具有新穎性及獨特性等實質要件，另關於是否可製造、是否可用、是否合乎良好設計等條件亦皆不審查。)
(6) 有關公開部分：

申請人可選擇公開或延緩公告(保密)：

1. 如選擇公開：可要求只公告有限的資訊

2. 如需求延緩公告：由申請日(或優先權日)起算，最長可延緩(保密)至30個月。只會呈現出申請號、申請日、公司名稱等表格資料。

(七)有關新式樣分類部分：

係使用以Locarno國際工業設計分類為基礎之「EULOCARNO」分類。

7、 專利權取得後可將權利辦理授權或讓與(即異動登錄)：
(1) 授權部分：

即可經由授權而使他人可使用該專利。而授權可區分為專屬授權(exclusive License)及非專屬授權(non-exclusive license)二種。
1. 專屬授權部分：

擁有專屬授權之被授權人不僅有權實施該專利，亦免於被控侵害，對於他人侵害該專利之行為，專屬授權之被授權人於通知專利權人後，若該專利權人不採取對抗侵權行動時,則被授權人可採取控告之行為。
2. 非專屬授權部分：

非專屬授權之被授權人則必須得到專利所有權人之同意方可進行侵害訴訟程序。即非專屬之被授權人僅有免於實施時被控侵害之實施權，而沒有對抗他人之訟訴權。
(2) 讓與部分：

1. 權利範圍：

若將專利權讓與給第三人時，此權利之讓與則及於整個歐盟均有效，而不僅限於某個國家(區域)。
2. 生效要件：

不論係將專利權利轉讓給別人或授權他人使用，都必須經過登錄及公開之程序方可生效。
八、專利權取得後之救濟程序(因無異議程序之設計)：

(1) 如屬主張已登錄新式樣無效部分；OHIM得於主張登錄新式樣無效之程序，對新式樣專利進行實體審查，進而為新式樣登錄無效之決定。

(2) 如屬主張未登錄新式樣無效者，由歐盟新式樣法院(Community Design Court)管轄。

第3節 歐盟商標制度概述

1、 歐盟商標特點：

歐盟商標具備以下特點:
(一)費用低：

只須申請註冊一次，即可在整個歐盟的二十五個會員國使用該商標。較之於在各個成員國分別提出申請，費用大幅度減少；
(二)保護程式集中化：
一件商標註冊可獲得歐盟各成員國的保護，有關商標案件的裁決將在歐盟所有的國家得到執行；
(三)已註冊之商標可僅在一個歐盟國家使用：
商標在歐盟任何一個國家的使用就足以對抗以未使用商標為由提出的撤銷申請；
(四)享有巴黎公約優先權：
同一商標用於一種或多種指定商品或服務名稱，在巴黎公約成員國申請後6個月申請共同體商標時，可享有優先權；
(五)已經在一個歐盟成員國公佈的註冊商標，在申請歐盟商標時，可請求優先權。
(六)不但詞語、標識等傳統商標可獲得註冊，聲音、氣味、觸覺、產品外觀及構造等新型商標，也可申請註冊；
(七)一件商標申請最多可涵蓋3類商品或服務，超過3類的，每類費用須另加。
2、 主要法令依據及受理申請：

（一）主要法令依據

1、 歐盟商標法(CTMR)自1994年3月15日正式實行(OHIM)。

2、 歐盟商標法實施細則（COMMISSIOM REGULATION）制定於1995年12月13日。至於作業準則，同前註二。

（二）受理申請：係於1996年1月1日開始受理歐盟商標申請案。

3、 申請註冊流程：

商標申請人提出申請歐盟商標的文件後，除了繳交必要的規費外，尚須經過文件審查、絕對不得註冊
審查及檢索(search)等程序方能公告，而經過一定期間(三個月)無人提出異議或異議不成立，始准註冊。整個註冊流程詳如附表。


4、 申請送件方式及申請人適格：

同前節新式樣專利，惟歐盟商標的申請人不限於歐盟成員國的國民,其他如《巴黎公約》、《世界知識產權組織》（WIPO）成員國的國民也可提出申請。某些未參加國際條約的國家或地區可依照對等原則
亦可提出商標申請案。
5、 申請文件內容：

(1) 註冊為歐盟共同體商標之請求。

(2) 確認申請人身份的資料。

(3) 請求欲註冊的商品或服務的清單。

(4) 商標圖樣

6、 檢索作業：
在OHIM核予申請日，且確定申請人資格之後，即應作成「歐盟檢索報告」（Community search report），以說明是否有已在歐盟註冊或己提出申請之前商標存在，亦即該申請商標是否會違反關於相對不得註冊事由之規定。在此同時，OHIM尚須寄發申請書之副本，給各會員國之主管機關，請求協助檢索是否有會員國之前商標存在。而提供檢索協助的會員國應於三個月內回報檢索結果，OHIM應立即將此結果併同歐盟檢索報告通知申請人（CTRM）。若申請人為適格、形式要件完備且無絕對不得註冊事由，OHIM極即應於寄發檢索報告一個月之後，在申請人未撤回申請案之情形下，公告該申請案。同時OHIM將檢索報告通知前商標權人。而之所以有一個月的緩衝期（等待期）係為了給申請人考慮在有前商標權存在的情形下，是否仍願意冒將來被出提異議或被控侵權的風險而繼續註冊程序，抑或撤回或修正申請案。（參照歐盟商標法第三十九條及四十條等規定）。
7、 審查絕對不得註冊事由（亦稱絕對駁回事由）：

依第七條詳盡規定OHIM應依職權審查之絕對不得註冊事由如下：

（一）１欠缺第四條規定之要件（必須可以平面圖形表現）者；

　　　２欠缺任何識別性者；

　　　３僅由在市場上用於指定商品或服務之種類、品質、數量、用

途、價格、地理來源、生產（或提供）時間，或指定商品或

服務其他特徵之標記組成者；

　　　４僅由現行用語習用或市場上善意慣用之符號或標示組成之商標；

　　　５僅由（１）商品性質本身所得形狀或

　　　　　　（２）商品為得到某技術結果而必備之形狀；或

　　　　　　（３）給予商品重要價值之形狀組成之符號；

　　　６違反公共秩序或善良風俗之商標；

　　　７帶有欺罔大眾關於商品或服務之性質品質或地理來源之本質者；

　　　８含有巴黎公約第六條之二以外具有特殊公共利益之徽章者

但已得到有關機關同意其註冊者不在此限。

　　　９葡萄酒或烈酒之商標含有指示葡萄酒或烈酒地理來源之地

理來源標示或由此種標示組成，而且該葡萄酒或烈並非來自

該地理來源者。

（二） 僅在共同體之部份地區不得註冊為商標者仍有第一項之適用。

（三）商標因為使用而已在其指定使用之商業或服務上具備識別性者，第一項（２）、（３）及（４）不適用之。

8、 相對不得註冊事由（又稱相對駁回理由），如異議程序中，因以下原因可能產生混淆則駁回其商標申請：

（一）在先商標與申請註冊的商標相同或近似

（二）在兩個商標指定使用的商品或服務相同或近似

（三）商標所有人的代理人或代表人未經所有人的同意而以自己的名義申請商標所有人提出異議者（詳盡內容參同法第八條規定）。

9、 審查方式：

歐盟共同體商標之審查可分形式審查及實體審查二種方式。
（一）形式審查部份：
1. 主要係進行形式文件之檢查，包括文件齊備否？規費完繳否？、申請人是否符合申請之資格等。

2. 若有不符合規定者，則限期補正，逾期未補正者則駁回其申請，嗣後補正者則以補正之日為申請日。規費得於提出申請後一個月內補繳，逾一個月始補繳者，其申請案視為撤回。

3. 若申請人資格不符合者，亦應予以駁回。

4. 另外不合於優先權或居先權之要件者，將喪失申請之優先或居先之權利。

（二）實體審查部份：
OHIM乃針對商標「絕對不得註冊之事由」進行實質內容審查，至於相對不得註冊事由則屬異議制度主導審查範圍。
而絕對不得註冊事由多半與公益事項有關，故除主管機關依職權審查外，依第四十一條規定（ Observations by third parties ），共同體商標經公告後，任何自然人、法人以及由製造業、生產業、服務業、貿易業或消費者所組成之團體或組織，均可向主管機關檢舉提出書面意見（或可稱為第三人異議），惟其僅係檢舉人之地位，尚非屬當事人。
10、 公告：

若申請人為適格、形式要件具備，且無絕對不註冊的事由，OHIM即應於寄發檢索報告一個月之後，在申請人未撤回申請案之情形下，公告該申請案。共同體商標申請一經公告，OHIM應通知在共同體商標檢索報告中引証的共同體註冊商標或申請在先的共同體所有人或申請人（參照第四十條）。

11、 異議：

(1) 異議之提起：

申請案公告後三個月內，異議人得就該申請案因違反第八條（相對不得註冊事由）而向OHIM以書面提出異議。異議書得附上證據、事實及對系爭商標之異議理由。

(2) 異議人資格條件：
1. 第八條第二項所定義之前商標權人及其授權人。

2. 第八條第三項規定，遭代理人或代理人擅自申請註冊之商標所有人。

3. 第八條第四項規定，未註冊之前商標或標章所有權人，及根據會員國相關法律所授與之行使該等權利之人。

(3) 異議處理程序：

1. 異議之提起，因為關係私權利間之衝突，主管機關不會主動介入。異議單位在收到異議書後，會先檢查文件是否齊備，規費是否繳交等形式之檢查工作，再寄發通知予申請人並要求其在限期的時間提出答辯（observation）， 同時應告知申請人二個月後將正式進入異議審查的程序。此二個月的期間，一般稱為「冷卻期
」得依雙方的請求延長之。

2. 商標局在適當情況下如認為必要，可邀請雙方進行和解。若雙方之達成和解，係基於申請人撤回申請案，或申請人限縮其指定使用之商品或服務的範圍，則主管機關應將異議規費退還。

3. 如果和解不成，則異議人有二個月的時間準備，以進入正式的異議審查程序（例如提供新的證據），OHIM 應將經補充過之異議書寄予申請人，申請人亦有二個月的時間提出答辯
。

12、 註冊：

商標申請符合註冊規定，且公告期間無人提起異議，或雖經提起異議被裁定駁回的，申請人應依OHIM規定期限內繳納註冊費用，即准註冊。如逾期未繳費者，申請即視為撤回。

13、 註冊的有效期限：

(1) 有效期為十年；自申請日起算。

(2) 依四十七條規定可續延，時間為每次十年，續延之請求應在有效期滿前六個月內提出申請。
第六單元 建議

第一節 有關專利方面之建議

雖然我國並非巴黎公約之會員國，但自2002年1月1日加入WTO協定生效之後，必須遵守WTO與貿易有關之智慧財產協定（TRIPS）。從而，亦應遵守巴黎公約之相關規定
。由於PCT與EPC分別為巴黎公約之特別條約及特別公約，使得PCT與EPC制度有諸多值得參考之價值。以下僅就專利授予之行政程序提出一些建議：

一、申請方面

不論PCT與EPC制度所提之申請方式，除了採用紙本之外，亦採取如PCT-SAFE以及EPO-epoline®線上完全電子化申請，為吸引及鼓勵申請人以此方式提出，都有減少申請費用之措施。我國目前已積極朝向e化申請規劃，正進行細部設計，且申請之格式亦朝向與PCT目前所採行PDF以及XML（文字編碼格式）一致。事實上，以XML才能更有利於資料庫之建立，而能提供全文檢索之作業，並且將來所建立之專利文獻具有極高之附加價值
。

二、檢索方面

PCT與EPC制度之下，皆制定一套檢索基準，讓檢索部門審查人員對申請案之檢索工作都有所依循，而且該基準有規定所謂檢索之最低度文獻，以確保檢索之品質。然而，我國在檢索方面，雖有些國內申請案已有較早申請案之檢索報告可供參考
，但是一旦無對應之檢索報告，由於並無強制要求審查人員應檢索之專利文獻究指何種資料庫，亦無明確規定，而且每個委員對檢索方式、檢索步驟、檢索範圍、檢索策略等認定標準差異甚大，以致所作檢索品質令人堪憂。我國似應可參酌PCT或EPC甚至JPO有關檢索相關規定，未來能制定一套檢索基準，以確實統一審查人員之檢索標準。

三、審查方面

不論是PCT之預備審查基準，還是EPC之實質審查基準，不僅包括說明書、申請專利範圍、發明單一性、專利要件以及優先權等，而且還有審查程序之基準。雖然我國目前有審查標準作業程序（SOP），但其僅限於內部審查人員之參考，並未對外公開，以致外界仍認為審查不夠透明公開，且往往會對審查程序相當質疑，似應再檢討內部審查標準作業程序，並參酌EPC與PCT相關規定來制定審查程序之基準，以建立審查程序之一致性。換言之，我國不僅要有申請&形式之審查基準（我國稱為程序審查基準，該基準草案正在討論中），而且要有整個專利授予之行政程序基準
。
四、異議方面
我國自2004年7月1日起實施之專利法已無異議之條文，而EPC制度下之異議類似於我國舉發制度，在EPC得提起之異議理由事項，皆針對有關專利性等實質技術事項，並無所謂說明書或申請專利範圍記載形式不符時可提起異議。然我國專利法第六十七條所規定舉發理由事項更擴大把此記載形式納入
。惟審查人員通常會審視說明書或申請專利範圍有符合記載形式要件，才會進一步對有關專利性作判斷。換言之，此種記載形式不符，根本無從考慮其是否具專利性，又自本年7月1日起審查人員採逐項審查，如有記載形式之瑕疵而獲准專利之機會，可說微乎其微，似無規定可舉發理由事項之必要。

五、其他方面

（一）不論在PCT或EPC對於發明之摘要未符規定時，由檢索部門審查人員依職權建立摘要內容。因摘要主要係作發明之概要敘述，讓公眾儘可能從其內容大致上可掌握所欲揭露之發明，扮演角色相當重要
。惟我國長期以來皆忽視其重要性，對於不合適之摘要讓其公開，甚至將來與其他專利局互換資料，不祇是專利文獻品質有問題，而且有損我國之形象。故在全面提升審查品質，亦應建立專業能力之威信，似應在細則上明定審查人員可建立適當之摘要內容。

（二）荷蘭專利制度採不須審查的「登錄制度」，且設有提早登錄（Early Registration）之機制，申請人最快可於兩個月內取得專利；而歐盟新式樣專利亦係採登錄制度為主，其採形式審查（非實體審查），且因其申請及審查作業全程均採E化作業（我國E網通作業仍在規劃建置中），故其審查速度極為快速（三個月即可公告），似值我國借鏡研究―我國新式樣專利是否改採形式審查。

第二節 有關商標方面之建議

1、 歐盟商標經實體審查「絕對不得註冊事由」後，即公告三個月，供任何自然人、法人以及各界團體或組織，針對相對不得註冊事由，均可向主管機關檢舉提出異議。此與我國異議所採「公眾審查」之制度有差異；蓋我國對於商標之審查係將「絕對不得註冊事由」及「相對不得審查事由」一起進行審查，我國是否參採似可納入研究。

2、 歐盟商標已將嗅覺及觸覺列入商標註冊項目，較我國現行的商標法制與實務，為之先進，亦值得我國研究。

3、 歐盟商標制度有另一個特色，即異議（相當於我國評定）期間，設置有所謂二個月的思考冷卻期，供當事人思考。因敗訴一方須負擔所有費用，故

（1） 就異議人而言：

應考慮所提證據是否充分，是否有勝算把握。

（2） 就被異議人而言：

則仍有是否勝算的考量，考慮是否撤回該申請案或限縮指定商品之範圍。

（3） 此制度之設計給當事人有極大的折衝機制，極值得我國參研。

圖1各年度國際申請案之提出件數





圖2 各國（或區域）在PCT各年度申請件數
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圖3 發展中國家在PCT各年度申請件數





圖4 各年度國際申請案之提出方式





圖5 各年度國際申請案之技術領域申請件數
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圖1 歐洲專利申請案之申請及形式手續在重要時限點之關係
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� Regional patent Systems established by International Organization such as the African Intellectual Property Organization（OAPI），the Harare Protocol  System established in the framework of  the African Regional Industrial property Organization（ARIPO），the Eurasian Patent Organization and the European Patent Organization.


� 即Paris Convention for the Protection of Industrial Property（簡稱巴黎公約）於1883年3月20日簽訂，並在1884年生效，revised at Brussels（1900），Washington（1911），The Hague（1925），London（1934），Lisbon（1958）and Stockholm（1967），and amend in 1979（Paris Union）目前有168個會員國，有關會員國詳如表一。.


� 詳見巴黎公約第四條之規定。


� BIRPI係指the Union International Bureaux for the Protection of Intellectual Property.


� 專利合作條約自1970年6月19日簽訂，歷經1979年9月28日、1984年2月3日修正，以及2001年10月3日修正後，自2002年4月日起生效。


� PCT 最初18個締約國有Brazil, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, France, Gabon, Germany, Luxembourg ,  Madagascar, Malawi, Russian Federation, Senegal, Sweden, Switzerland, Togo, United Kingdom, United States of American. 


� 有關申請成為PCT會員請參閱PCT article 62 Becoming Party to the Treaty 以及article 63 Entry into Force of the Treaty.


� the Designated Office（指定官署）means the National Office of or acting for the Designated by the Applicant under Chapter I of this Treaty.


� The International Application（國際申請案）means an application filed under this Treaty，請參閱PCT 第三條內容。


� Receiving Office（受理官署）means the National Office or the Intergovernmental Organization with which the International Application has been filed.此處"National Office" means the government authority of a Contracting State entrusted with the granting of patents; references to a "National Office" shall be construed as referring also to any intergovernmental authority which several States have entrusted with the task of granting regional patents, provided that at least one of those States is a Contracting State, and provided that the said States have authorized that authority to assume the obligations and exercise the powers which this Treaty and the Regulations provide for in respect of national Offices.


� 國際檢索機構所建立之書面意見自2004年1月1日起提出之國際申請案才適用。


� 如果申請人有請求國際預備審查時，國際局會將國際檢索機構所完成之書面意見，以及申請人如有對該書面意見或檢索報告提出任何補充或修正，則國際局連同國際申請案一併轉交指定官署，讓該官署審查。


� 國際申請案自優先權日起30個月才進入國家階段，但有少部分國家在20個月時該申請案就進入國家階段。


�申請人可就相同之發明在第一次提出申請之國家申請案，得於12個月內再提出國際申請案主張相同發明之優先權，上述國家申請案指巴黎公約下於同盟國所提出之申請案，惟自2000年1月1日起，凡非屬巴黎公約下同盟國而是在WTO會員國所提出之國家申請案，亦符合上述之規定，詳見PCT Rule 4.10（iii）規定。


a 如國際申請案係第一次申請時，則自優先權日起九個月屆滿前國際檢索機構要建立國際檢索報告以及書面意見，詳見PCT Rule 42.1。


b 由於申請人未請求國際預備審查，此處IPRP指國際檢索機構所建立書面意見之內容。


a 有一些國家自優先權日起20個月時國際申請案（未提出國際預備審查之請求）會進入國家階段，故申請人在19個月截止前要提出國際預備審查之請求，才能延至30個月進入國家階段，例如Sweden（SE），Zambia（ZM）。


b 如國際申請案係第一次申請時，則自優先權日（即PCT申請日）起九個月屆滿前國際檢索機構要建立國際檢索報告以及書面意見，詳見PCT Rule 42.1。


c 由於申請人有請求國際預備審查，此處IPRP指國際預備審查機構所建立書面意見之內容；即指對專利性之國際預備審查報告。


� 提出國際申請案之文件應包括申請書、說明書、一項以上申請專利範圍、必要圖式以及摘要。此處說明書撰寫順序為發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、簡單圖式說明以及最佳實施方式或實施例；詳見PCT Rule 5。


�因 OAPI區域性專利條約聯盟下之國民或居民如透過PCT申請時係針對整個同盟國生效，並不能指定聯盟下單一之國家；有關OAPI會員國有Burkina Faso，Benin，Central African Republic，Congo，Cote d’Ivoire，Cameroon，Gabon，Guinea，Equatorial Guinea，Guinea-Bissau，Mali，Mauritania，Niger，Senegal，Chad，Togo等國家。


� 有關PCT申請書表格內容詳見PCT/RO/101。


� 申請人繳交費用如指定國的費用可延後再付。然而，申請人如係屬有些國家的平均國民所得在3000美元以下，或屬於低度開發中國家的國民，可以將國際申請（PCT）費用降低至75%。


� The Transmittal Fee： Any receiving Office may require that the applicant pay a fee to it, for its own benefit, for receiving the international application, transmitting copies to the International Bureau and the competent International Searching Authority, and performing all the other tasks which it must perform in connection with the international application in its capacity of receiving Office ("transmittal fee").


� 檢索費用（The Search Fee）：Each International Searching Authority may require that the applicant pay a fee ("search fee") for its own benefit for carrying out the international search and for performing all other tasks entrusted to International Searching Authorities by the Treaty and these Regulations.


� 國際申請費用（The International Filing Fee）：Each international application shall be subject to the payment of a fee for the benefit of the International Bureau ("international filing fee") to be collected by the receiving Office.


� 有關PCT-SAFE軟體可自http//www.wipo.int/PCT-SAFE下載，目前此軟體所提供的語言有中文、英文、法文、德文、日文、俄文以及西班牙文。


� 有關減少國際申請費用之規定，請參PCT/A/32/8 ANNEX  I。


� 受理官署代收相關費用，如申請人未付或不足費用，由受理官署通知申請人送達日起30天內補繳，如超過期限則須再繳延遲費用，請參PCT Rule 16bis。


�有關國際檢索方面依PCT規定之標準文件主要係國際檢索報告及書面意見，請參PCT/ISA/210及PCT/ISA/237表格，可至� HYPERLINK "http://www.wipo.int/pct/en/forms/isa/isa210.pdf" ��http://www.wipo.int/pct/en/forms/isa/isa210.pdf�及� HYPERLINK "http://www.wipo.int/pct/en/forms/isa/isa237.pdf" ��http://www.wipo.int/pct/en/forms/isa/isa237.pdf�下載。


� 有關最低限度之文獻（Minimum Document），請參PCT Rule 34。


� 國際檢索機構應由PCT聯盟大會選定之，請參PCT Article 16；至於成為國際檢索機構之最低門檻要件，請參PCT Rule 36。


� 如果國際檢索報告未及時與國際申請案公開時，審查人員發現有必要去修改原來的國際分類，則該檢索報告應以修正（amended）字樣註明國際分類已修改，並取代之前公開之國際申請案的國際專利分類，此情況往往須經審查人員相當篤定確認，否則不會修改。


� 國際申請案應係指有關於僅一個發明，惟若超過二個以上之發明時，而所有各發明之間能形成單一廣義的發明概念（a single general inventive concept），則允許在一件國際申請案合併申請，詳見PCT Rule13.1和13.2；我國自93年7月1日起實施之專利法亦採用此相同之概念。


� 有關額外之檢索費用規定，請參PCT Rule 40.2。


� 國際檢索機構不須對申請專利之發明作檢索，仍指被排除在外之發明，以及對於電腦程式由於國際檢索機構本身沒有足夠之設備去執行有關電腦程式檢索，詳見PCT Rule 39；有關被排除在外之發明指非法定之發明，與我國專利法第24條大致相同。


� 例如：申請人提出國際申請案並有主張較早申請案之相同發明為優先權，而較早申請案已由具受任為國際檢索機構之國家專利局或區域性聯盟之專利局作出國際檢索或國際型檢索，則申請人在申請書上要載明其相關之申請案號，如以此建立國際檢索報告，則國際檢索機構要作適當的退費；詳見PCT Rule 4.11,16.3及41。


� 例如：申請專利範圍缺乏明確性，仍由於申請專利範圍內未記載發明之步驟，使得該發明之範圍未陳述合理程度的明確性；或申請專利之發明僅以達成之結果來界定其發明，導致沒有先前技術之理由，如作檢索將無意義。


� 國際檢索機構發現摘要不符PCT Rule 8規定時，則自行建立摘要內容，並將此結果通知申請人及國際局，請參PCT Rule 38。


� 有關不需檢索與無意義檢索之聲明，請參PCT Article 17(2)(a)。


� 自2004年1月1日起所提出之國際申請案必須由國際檢索建立書面意見，請參PCT Rule 43bis。


� 事實上，國際檢索機構作國際檢索之期限為自收到國際申請案之檢索抄本日起3個月內；或自申請日起9個月屆滿前，請參PCT Rule 42.1。


� 指申請人收到國際檢索機構所作之國際檢索報告2個月內得向國際局提出國際申請案修正本，但不得超出申請時國際申請案所揭露之範圍，請參PCT Article 19。


� 有關國際檢索型之規定，請參PCT Article 15(5)。


� 有關國際公開之規定，請參PCT Article 21。


� 有關國際申請案公開之指定語言請參PCT Rule 48.3。


� 有關國際公開目的之翻譯請參PCT Rule 12.4。


� 申請人向國際預備審查機構提出國際預備審查之請求，而且同時又有指定選擇國家（Elected States）作為將來要在該國家或該區域取得專利，使其發明能受到指定國家或區域之保護。


� 換言之，申請人未提出國際預備審查之請求，以致未建立國際預備審查報告，此情況之下，國際局除了將國際檢索機構之書面意見作為IPRP公開，亦將此IPRP傳遞給國際申請案之指定官署。


� 如國際預備審查機構與國際檢索機構相同時，國際局並不會傳遞抄本給該機構。惟國際預備審查機構與國際檢索機構不同時，國際檢索報告及書面意見之抄本是否需作翻譯，尚須依國際預備機構可接受語言而定，如要翻譯，則國際局要向申請人收取翻譯費，並將國際檢索報告及書面意見之翻譯本同時傳送給申請人及該預備審查機構，而申請人對該翻譯本有意見，則將該意見傳送至國際預備審查機構。


� 如申請人已提出申復或國際申請案之修正本，但該申復或修正本並未經國際局傳遞至該國際預備審查機構之前，該機構不得開始預備審查，除非申請人提出撤回申復或國際申請案修正本，或者等到上述之申復或修正本送到該機構，才得進行預備審查。


� 如申請人不願支付額外之費用時，國際預備審查機構得針對其認為國際申請案之主要發明請求項進行預備審查。


� 如國際預備審查機構與國際檢索機構不同時，預備審查機構得不將該檢索機構所建立之書面意見併入審查，但要將該結果通知國際局，換言之，國際檢索機構所建立之書面意見並無拘束力。


� 國際預備審查機構必須要有至少一次之書面意見通知申請人，除非國際申請案已符合專利要件，並符合本條約及規定，詳參PCT Article 34（2）c。


� 申請人所提國際申請案修正本不得超出申請時所揭示之內容，請參PCT Article34（2）b。


� 國際審查機構聲明不需作國際預備審查之情形：例如申請專利之發明被排除在外；說明書、申請專利範圍及圖式太籠統；申請專利範圍無法被說明書所揭示內容所支持，以致無法對新穎性、進步性或產業上利用性提供有意義的意見。請參PCT Article 34規定。


�當國際檢索機構持有齊備之預備審查申請書、繳交相關費用以及國際檢索報告與書面意見，才開始進行國際預備審查，詳參PCT Rule 69.1。


� 如國際預備審查機構並非先前之國際檢索機構時，國際預備審查機構得通知申請人於規定期限內提供國際申請案之翻譯本，上述期限不得少於一個月。詳參PCT Rule 55.2。


� 自優先權日起30個月內，國際預備審查報告仍處於未公開之狀態，除非申請人所指定之選擇官署主動向國際局要求預備審查報告之抄本，否則仍屬於機密文件，國際局不提供給任何人。


� 事實上，仍有少部分國家（如Sweden , Zambia ）自優先權起20個月屆滿時，如未請求國際預備審查之國際申請案會進入國家階段。


� 意指申請人提出請求時，指定官署則隨時可進行審查，國際申請案毋庸等到自優先權日起30個月才處理，請參PCT Article 23(2)。


� 在傳統巴黎公約之下，申請人想要在各國家請求保護，則需要各別申請，而不同國家所產生之翻譯費、申請費以及代理人費用，相當龐大，故申請人可藉由PCT制度先了解自己的發明是否具專利性，再來決定是否要指定選擇官署，以免投入成本之浪費。


� 請參PCT Article 22(1)（自2002年4月1日起開始生效）。


� 當不作實質審查之專利局收到國際檢索報告以及視同已作實質審查專利性之國際預備審查報告，如國內企業對國際申請案之發明有興趣時，在授權之前，則可先了解該發明是否具有專利之有效性。


� 如申請人不透過PCT路徑來提出申請案，則申請人大概要在優先權期間屆滿前3-6個月開始準備到國外提出申請，他必須準備不同國家語言之申請案翻譯本，才能在提出國家產生有效的申請案。


� 目前PCT受理完全電子化申請之受理官署為EP（歐洲專利區域），ES（西班牙），FI（芬蘭），FR（法國），GB（英國），IB（WIPO國際局），JP（日本），KR（韓國）。


� PCT改革委員會分別於2001年5月21-25日及2002年5月1-5日二次會議，參加對象為PCT聯盟會員國之代表，非PCT會員國但係巴黎公約同盟國以觀察員身分參加，以及國際性組織如EPO、OAPI、ARIPO、EAPO，甚至非政府性國際組織APAA、AIPPI等皆以觀察員身分參加。


� PCT改革工作小組自2001年起至今已歷經七次會議討論，如有初步達成商議改革成果，將由國際局作成建議書呈給聯盟大會，參加成員與PCT改革委員會成員大致相同。


� 有關條約第20條第1項規定「申請人應在優先權日起30個月向指定官署提供國際申請案之抄本（除非國際局已依第20條規定將相關文件傳遞至指定官署）」及其翻譯本且支付指定國家費用（如需要）。當指定國家內國家法要求於申請案中敘明發明人姓名及其它相關資料，且允許於申請後補送，除非申請人於請求書中已包含該資料，否則申請人至遲應在優先權日起30個月內應提供該資料至國家官署或其指定之代理官署。


� 此措施係在PCT聯盟大會第30會議（2001年9月24日至10月23日於日內瓦舉行）批准文件，詳見PCT/A/30/7。


� 當時PCT申請所採用電腦軟體為PCT-EASY並沒有像PCT-SAFE具有XML及PDF兩種格式之功能。


� 目前PCT-SAFE所採用之語言有中文、英文、法文、德文、日文、俄文以及西班牙文，與國際公開所採用語言相同。


� 詳見PCT Rule 12”Language of the International Application and Translation for the Purposes of International Publication”。


� 自2004年1月1日起申請人所提出國際申請案，國際檢索機構必須要作書面意見，或聲明不能作之理由。


� 此處指申請人未提出國際預備審查之請求，國際局才會代表國際檢索機構發行該書面意見為國際預備審查報告，並將其傳遞至申請人指定之選擇官署。


�有關國際預備審查請求之期限，請參PCT Rule 54bis。


� 請詳參2003年12月31日以前之PCT Rule 15。


� 請詳參PCT Rule 17.1。


� 有關官方假日之期限，請詳參PCT Rule 80.5(iii&iv)。


� 例如 PCT Rule 4.11 係簡併已刪除Rule 4.12-4.14部分內容，而又增加Rule 49bis，使其相關內容之規定更清楚。


� PCT改革工作小組自2001年召開會議至今已第6次會議。


� 此處成本費用包括相同之發明在許多國家提出申請之費用，以及國際檢索機構、國際具備審查機構的程序費用。


� 指國際局、國際性機構（例如EPO，OAPI，ARIPO，EAPO）以及國家官署（或國家專利局）三者應分工，不要作重複性之工作。


� 此處PCT與PLT一致係指申請程序和要求條件一樣。例如PLT對於恢復優先權主張是規定在條文第13條，而PCT條文並無恢復優先權主張之規定，僅在PCT規則第26條之2有改正和增加優先權主張，將來可能會修正PCT條約，使其與PLT相一致。請參PCT改革工作小組第六會議（May 3 to 7,2004）文件PCT/R/WG/6/1。


� EPC係指歐洲國家對於發明之保護欲加強各締約國彼此間合作，欲藉由專利授予之單一程序以及建立授予專利之標準規則，得在各締約國取得發明之保護。為了達到此目的，依該公約規定設置歐洲專利組織，而該公約係巴黎公約第19條所指之特別協定（Special Agreement），亦係PCT第45條所指之區域性專利條約，請參EPC 前言。然而，在2001年6月28日歐洲專利組織行政委員會會議通過採用EPC新用語，並於2002年12月舉行之行政委員會會議決議批可之修改公約稱為EPC2000，必須由15個國家簽署，預計在2-4年正式生效。


� 歐洲專利指依EPC規定所授予之專利，請參EPC Article 2（1）。


� 請參EPC2(2)。


� 請參EPC Article 4。


� 請參EPC Article 26。


� 請參EPC Article 27。


� 請參EPC Article 31。


� 請參EPC Article 33。


� 自2001年1月1日起將檢索單位與審查單位合併，使得DG1&DG2具有同樣之業務功能，祇是一個在荷蘭海牙，另一個在德國柏林、慕尼黑。


� 此項工作由受理單位（Receiving Section）負責。


� 檢索&審查業務合併後，係以產業領域作功能分組，目前有14個小組如下：Industrial Chemistry，Measuring Optics，Handling and Processing，Electrical Machines，Computers，Human Necessities，Organic Chemistry Pharmacy & Food，Polymers，Electronics，Audio/Media Video，Civil Engineering & Thermodynamics，Biotechnology，Telecom，Vehicles & General Technologies。


� 如申請人提出延伸之請求，並有繳交延伸費用，就能取得歐洲專利申請案及專利延伸至這些國家，即與國家申請案具有相同之效力，一經歐洲專利局授予專利，則具有相同之保護。


� Iceland加入EPC自2004年11月1日生效，成為第29個締約國，請參Official Journal EPO 10/2004，p479。


� Lithuania加入EPC自2004年12月1日生效，成為第30個締約國，請參Official Journal EPO 10/2004，p481。


� 自2004年12月1日起生效。


� 請參EPC Article 58。


� 請參EPC Article 75。


�請參EPC Article 76。


� 因PCT祇負責國際階段（並不包括專利授予工作），至於國家階段之專利授予工作仍在於國家專利局或代理該國家之專利局。


� 有關歐洲專利案內容之規定，請參EPC Article 78（1）


� 有關內容之規定請參PCT Rule 26；該申請書表格，請參EPO Form 1001。


� 請參EPC Rule 27。


� 請參EPC Rule 29。


� 有關圖式之形式規定，請參EPC Rule 32。


� 請參EPC Rule 33。


� 請參EPC Article 14（1）


� 請參EPC Article 78（2）。


� 請參EPC Article 90（3）。


� 請參EPC Article 91（4），79（3）。


� 請參EPC Rule 51（7）。


� 如以傳真方式提出歐洲專利案時，申請人應傳遞一份依規定格式並以電腦列印之申請案文件抄本，同時提出具有簽名之申請書才有效，否則EPO會通知申請人於一個月固定期間內補正，屆期未補正，將申請案駁回。


� 如最低限度之申請文件有瑕疵時受理單位將通知申請人於一個月固定期間內補正，屆期未補正，則通知申請人其所作申請行為不作歐洲申請案之處理。


� 請參EPC Article 91。


� 有關職業代理人之規定，請參EPC Article 134。


� 請參EPC Article 133（3）。


� 請參EPC Rule 32，35（2）-（11）及（14）。


� 摘要僅提供作為技術資料之用途，不得作為說明任何其他之目的，特別不釋作為解釋請求保護之範圍，請參EPC Article 85。


� 有關優先權之規定，請參EPC Article 87，88及89。


� 請參EPC Article 81


� 請參EPC Rule 18（1），92（1）（g）及93（c）。


� 請參EPC Rule 43。


� 如申請案有主張優先權時則自優先權日起計算。


� 指歐洲專利申請案之提出始點。


� 因檢索部門從事檢索時尚需知道無意義檢索事項，即是否屬於排除在外之發明（指非法定之發明）、請求項未被支持、申請專利之發明未充分揭露、請求項欠缺簡潔性及明確性等事項，則祇作聲明，此規定與PCT相同。


� 請詳見第二單元第五節二有關國際檢索。


� 請詳見第二單元第五節二（三）有關國際型檢索。


� 歐洲專利局所實施擴大歐洲專利報告，其提供無拘束力之專利性的書面意見與PCT自2004年1月1日起由國際檢索機構所建立之書面意見大致相同。


� 有關不作檢索之聲明規定，請參EPC Rule 45。


� 請參EPC Rule 46。


� 事實上，歐洲專利局建立檢索報告有不同類型即有歐洲檢索報告、輔助歐洲檢索報告、國際檢索報告、國際型檢索報告、代世界各國專利案作標準檢索報告、代遞約國國家專利局所作檢所報告、應審查部門要求所作附加檢索報告，此處雖指歐洲檢索報告，但其報告內容大致相同。


� 請參EPC Rule 31（1）（2）。


� 請參EPC Rule 45。


� 因有些申請專利之發明並不是EPC規定之範圍，如執行檢索其技術水準狀態，將成為無意義的檢索。


� 請參EPC Rule 46。


� 輔助附記有X，Y，A。


� 請參EPC Rule 47。


� 如申請案經檢索部門認為不符單一性時，則祇針對第一項有關之發明作部份檢索報告，並通知申請人如要作涵蓋其它發明的話，則要進一步繳納檢索費。如申請人經通知後並於期限內補繳檢索費，而審查部門認為檢索部門要求申請人進一步繳納之檢索並不公平合理，則會將此檢索費退還申請人。惟如申請人未於通知期限內繳納費用時，並經審查部門確認無誤，則有關未繳納之請求項部分被視為不包含在申請專利之發明內，但申請人得將此請求項作分割申請。


� 請參EPC Rule 86。


� 請參EPC Rule 49（3）。


� 請參EPC Rule 48（2）。


� 請參EPC Rule 50。


� 請參EPC Article 67。


� 請參EPC Rule 67（3）。


� 請參EPC Article 94（2）。


� 請參EPC Rule 85b。


� 此處相關費用指審查費、指定費以及延伸費用。


� 此處額外費用（Surcharge）指申請人超過正常期限繳納費用，則歐洲專利局會通知申請人於1個月內繳納費用時，仍然有效，除了要繳交原來未繳之費用，但須多繳原來10%費用。


� 請參EPC Article 96（1）。


�此情形之下，申請人得依EPC Article 121,122尋求法律途徑來補救。。


� 有關申請人修正申請案之時機：1.申請人還未收到檢索報告之前，不允許修正說明書、申請專利範圍或圖式，請參EPC Rule 86（1）；2.申請人收到檢索報告後至審查部門第一次審查意見通知前，得依自已意願修正說明書、申請專利範圍極圖式，請參EPC Rule 86（2）；3.申請人收到審查人員的一次審查意見通知時，得於規定期限內依自己意願修正說明書、申請專利範圍極圖式以回應審查人員之通知意見，而沒有審查部門同意，不允許申請人作進一步修正，請參EPC Rule 86（3）；4. 因單一性問題無法合併之申請專利之發明並未經檢索部分，則不允許申請人對該發明作任何修正。


� 歐洲專利申請案承審人員有三位，主要由一位審查人員負責審查，得隨時徵詢另外兩位審查人員之意見，但在要作決定時，應徵詢其意見；例如主要審查人員要作准予專利之決定時，會以電話和另兩位審查人員溝通並徵詢其同意之意見。


� 依EPC Rule 51（4）規定繳納費用期限至少2個月，但不超過4個月，而目前規定之期限為4個月。


� 意指申請時所有進行之程序文件如係英文時，則申請人要將申請專利範圍要翻譯成法文及德文，並在規定期限內送至歐洲專利局。


� 當優先權證明文件與申請時所進行之程序語言不同時，則須提共必要的翻譯，或者聲明申請案為優先權文件之相同完全的翻譯，請參EPC Rule 38（5）。


� 請參EPC Article 91（1）。


� 請參EPC Rule 51（4）。


� 請參EPC Article 99（1）。


� 請參EPC Article 100。


� 此處所指不具有專利性之發明：不具有新穎性、進步性以及產業上利用性，請參EPC Article 52（1），54,56,57；非屬法定之發明（排除在外之發明），請參EPC Article 52（2）；違反公序良俗，EPC Article 53。


� 意指異議規費、必要之翻譯（如在締約國所屬專利局提出時未以歐洲專利局之官方語言提出，而須於規定期間提出翻譯）、異議申請書、理由以及證據形式已齊備；惟如有繳費方面之瑕疵，而未於異議期間內補繳，則異議之申請視為未提出。


� 此處有瑕疵指未陳述異議歐洲專利之範圍的理由，未指明異議事實、證據及其所支持理由，請參EPC Article 99（1），Rule 55（c）及56（1）。


� 請參EPC Rule 59。


� 請參EPC Rule 57（1）。


� 請參EPC Article 100。


� 請參EPC Rule 58（2）。


� 請參EPC Article 116（1）。


� 請參EPC Rule 71（1）。


� 請參EPC Article 102。


� 請參EPC Article 102（5）。


� 請參EPC Rule 58（6）。


� 請參EPC Article 107。


� 請參EPC Article 108。


� 請參EPC Rule 64。


� 例如：由於辦公作業疏失，使得受理單位在所作決定之前未收到申請人於規定期限所送之資料，經由上訴人之理由陳述，認為有理，則於三個月內改正其決定。


�技術上訴委員會通常由2位具技術資格審查人員及1位具法律資格律師，或視實際需要得由3位具技術資格審查人員及2位具律師資格之法律人員所組成，專門處理不服審查部門所為不予專利之決定所提出上訴，以及處理當事人因專利授予後提出異議，而不服異議部門所為之決定所提出上訴。


�法律上訴委員會係由3位具律師資格之法律人員所組成，專門處理不服受理單位及法律部門之決定所提出上訴。


�擴大上訴委員會係由5位具技術資格審查人員及2位具律師資格之法律人員所組成。 


� 請參EPC Article 111。


� 例如上訴期間當事人有提出修正本，經技術上訴委員會直接行使原決定部門之權限為授予專利或准予修正之決定，則該修正本要作公告。


� 本組織圖取自荷蘭工業財產局網站，http://www.bie.minez.nl/en/default.asp?Loket=


� 參考Patent Granting與Innovation and Patents，荷蘭工業財產局出版


� 資料來源：荷蘭工業財產局網站，http://www.bie.minez.nl/en/default.asp?Loket=


� 以下之統計資料取自Annual report 2003，荷蘭工業財產局出版


�由各成員國的一名代表，歐盟委員會的一名代表和其他的候補代表組成。


�歐盟會員國目前有：奧地利、德國、英國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞典、芬蘭、丹麥、希臘、比利時、荷蘭、盧森堡、愛爾蘭、捷克、愛沙尼亞、賽普勒斯、立陶宛、馬爾他、波蘭、伊斯坦尼亞、拉脫維亞、斯洛文尼亞、斯洛伐克等25個國家。


�全文見OHIM網站資料http://oami.eu.int/en/mark/margue/direc.htm 。


�即英文、法文、德文、義大利文、西班牙文、丹麥文、荷蘭文、芬蘭文、希臘文、葡萄牙文及瑞典文。


� 目前我國適用之。


�此與我國於審查時即進行絕對不得註冊事由及相對不得註冊事由之審查不同。


�冷卻期乃讓雙方達成和解的緩衝期間。


�如果異議確定，敗訴一方須負擔所有費用含訴訟費用以及在訴訟程序中產生之一切費用，包括代理人、顧問或律師的報酬、差旅費，此為OHIM商標制度重要的特色之一。


� 請參TRIPS Article 2。


� 按專利文獻之資料庫可依各種方式（例如設定技術主題與每年申請數量之關係，技術領域與解決問題之技術手段）來繪製專利地圖，以提供企業之參考，得進一步評估以符合其需求，並藉由二次加工之後，可產生具有極高附加價值之參考資料。


� 此處較早申請案係指國內申請案所主張優先權文件或其相對應之國外申請案，因其在國外申請日較早，以致公開申請案時並附有檢索報告，國內審查人員大部分可透過網際網路取得PCT或EPO所作之檢索報告。


� 按專利授予前之行政程序包括申請、檢索、公開以及審查等程序；專利授予後之行政程序包括舉發（相當EPC異議）程序。


� 此處所指之記載形式係規定在專利法第26條第1項及第4項。按2004年7月1日起實施專利法第67條所規定舉發事項中將第26條文全部納入，而90年10月24日修正公布專利法第71條文並無此規定。又新法已將充分揭露要件以及請求項敘述要件納入舉發事項，應屬相當合理。所謂充分揭露要件係指申請專利之發明在說明書已明確記載，能使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容，並可據以實施；至於請求項敘述要件指明確、簡潔記載申請專利之發明，且必須惟說明書及圖式所支持；分別於專利法第26條第2項及第3項明定。


� 例如檢索到相當多專利文獻時，大多會先從摘要內容來過濾是否要作進一步詳讀，也就是說先從摘要內容初步篩選專利文獻之數量，可見摘要相當之重要，實不容忽視。





PAGE  
50

