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第一章  前言

為加強專利審查人才培育，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，瞭解國際專利審查實務，故於科專計劃「94年度智慧財產專業人員培訓計劃」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。本報告係2005年第一批參加歐洲專利局課程之研習報告，參加成員包括經濟部智慧財產局專利一組張耀文、專利二組傅文哲等2位專利審查人員。

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劃項下，規劃研討會與課程，以加強保護智慧財產權，並與國際智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization）、歐洲專利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劃兼含法律、管理、行政，與查緝執行各層面，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  研習活動記要

研習期間自2005年4月25日至5月4日為期10天，其中包括8天之研討會課程、1天為週末以及另1天則為參觀旅遊，此次研習學員除我國2位學員外，尚包括來自韓國5位學員，中國大陸12位學員，共計19位學員，研習地點為歐洲專利局柏林支局，柏林支局為一歷史悠久之古老建築物，其內設有歷史檔案陳列室，還可以看到第一件發明專利手寫本，故可以嗅到濃濃歷史氣味及學術氣息，而每個專利審查人員均具有一辦公室，可不受干擾而獨立作業。

研討會課程內容主要有：歐洲專利組織、專利檢索策略及系統介紹、檢索案例研討及上機操作、單一性、申請專利範圍撰寫及明確性、修正、新穎性、進步性、及審查案例研討。課程特色係於授課老師均以實際案例及模擬練習來加深各學員之專利審查觀念及作為判斷專利要件之依據，以科學而富邏輯思考判斷來排除自身主觀判斷，並藉由案例與練習使學員動腦筋思考且更可與老師做雙向溝通，達到最佳學習效果，另每堂課間有15分鐘休息時間，每個學員可藉此時間與講師再次討論。再者藉由互相交流可觀摩各國之專利制度及優劣點，並能加深了解歐洲專利審查官之審查見解，開拓自身視野，作為今後專利審查之參考，進而提昇整體專利審查品質。

第二節  研習報告之內容  

本報告係由2位研習人員返台後共同討論完成，由於研習期間歐洲專利局講師準備之教材內容極為豐富，本報告僅對一些重要專利審查觀念及代表性案例作探討，期能將歐洲專利局審查人員富邏輯且有系統性之檢索策略，及藉由最接近前案找出解決客觀技術問題之技術特徵來判斷是否具進步性，提供我國審查官參考。

本報告各章之概要如下：

第1章 前言：係對本次研習課程及報告內容作一概括介紹。

第2章 歐洲專利組織與現況：係針對歐洲專利組織之起源、歐洲專利組織組成與職掌、以及歐洲專利申請案量做介紹，藉以了解歐洲專利實務運作下之現況。

第3章 專利檢索策略與案例分析：係對歐洲專利局EPOQUE檢索系統及EPOQUE檢索用語做簡單介紹，同時亦對歐洲專利局檢索策略做說明，如何將申請專利範圍特徵解析並製作成檢索概念表進而檢索最接近前案，最後做案例分析，由EPOQUE檢索系統得到檢索結果。

第4章 單一性、申請專利範圍之明確性、說明書之補充修正：目前我國對單一性、申請專利範圍之明確性、說明書之補充修正之規定，與歐洲專利法相較並無多大差異，修正時機因歐洲專利局有出檢索報告書而與我國略有不同，而藉由研習期間之案例，作為爾後我國審查官對是否具單一性、申請專利範圍是否明確及可否修正判斷之參考。

第5章 新穎性、進步性、技術特徵表的應用：係就歐洲專利審查實務上，對於專利要件之判斷步驟以及判斷進步性所採用之問題解決法做介紹，由案例分析來了解歐洲專利審查實務如何就問題解決法作為是否具進步性之判斷依據，並敘述技術特徵表的應用，以提供審查上的輔助參考。

第6章 心得與建議：係將研習期間所見所學作一心得整理介紹，並對照我國專利實務優劣做具體建議，由學習別人優點並改進自己缺點，來提升專利審查品質。

第二章  歐洲專利組織與現況

本章係針對歐洲專利組織之由來、歐洲專利組織組成與職掌、以及歐洲專利申請案量做介紹，藉以了解歐洲專利實務運作下之現況。

第一節 歐洲專利組織之起源

歐洲各國為建立一共同之歐洲專利制度，以加強各國間保護發明之合作關係，促使達到經濟統合之目的，因此於1973年10月5日於德國慕尼黑簽署歐洲專利公約（European Patent Convention），1977年10月7日 正式實施，而根據此公約成立歐洲專利組織（European Patent Organization），總部設於慕尼黑，1978年6月1日收到第一件專利申請案，並於該年成立歐洲專利局柏林分局，1980年第一件歐洲專利獲准，1988年有超過50,000件歐洲專利申請案，1991年新成立維也納分局，1997年有100,000件歐洲專利申請案，成立至該年已有400,000件歐洲專利獲准，2004年該年度已有超過181,000件歐洲專利申請案及超過58,000件歐洲專利案獲准。

以2003年統計歐洲專利組織職員共計5821人，而職員分布如下：德國慕尼黑3094人、荷蘭海牙2354人、德國柏林271人、奧地利維也納102人，職員國籍分布如下，德國籍佔25﹪最多，其次為法國籍佔17﹪，再其次為荷蘭籍佔11﹪，國籍統計分布詳參圖2-1。
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圖2-1  歐洲專利組織職員國籍統計分布圖

歐洲專利組織會員國共計有30國，包括奧地利（Austria），比利時（Belgium）、保加利亞（Bulgaria）、瑞士（Switzerland）、塞魯勒斯（Cyprus）、捷克（Czech Republic）、德國（Germany）、丹麥（Denmark）、愛沙尼亞（Estonia）、西班牙（Spain）、芬蘭（Finland）、法國（France）、英國（United Kingdom）、希臘（Greece）、匈牙利（Hungary）、愛爾蘭（Ireland）、冰島（Iceland）、義大利（Italy）、列支敦斯登（Liechtenstein）、立陶宛（Lithuania）、盧森堡（Luxembourg）、摩納哥（Monaco）、荷蘭（Netherlands）、波蘭（Poland）、葡萄牙（Portugal）、羅馬尼亞（Romania）、瑞典（Sweden）、斯洛伐克（Slovenia）、斯洛維尼亞（Slovakia）、土耳其（Turkey）等國家。

6個延伸國包括阿爾巴尼亞（Albania）、克羅埃西亞（Croatia）、拉脫維亞（Latvia）、馬其頓（Macedonia）、塞爾維亞（Serbia）、波士尼亞赫塞哥維納（Bosnia-Herzegovina）等東歐國家。

第二節  歐洲專利組織組成與職掌

根據歐洲專利公約所成立之歐洲專利組織，其下設有歐洲專利局（European Patent Office）以及行政委員會（Administrative Council），歐洲專利局係專門負責授予歐洲專利專利權及審理異議與訴願案件，總局設於德國慕尼黑，分局設於德國柏林、荷蘭海牙、奧地利維也納等地，行政委員會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。

歐洲專利組織執行主要有5理事會部門，其中DG1部門設於荷蘭海牙及德國慕尼黑及柏林，主要負責前案檢索及檢索報告、實體審查、以及異議案件審理；DG2部門設於荷蘭海牙及德國慕尼黑及柏林，主要負責前案檢索及檢索報告、實體審查、以及異議案件審理；DG3部門設於德國慕尼黑，主要負責訴願案件審理；DG4部門設於荷蘭海牙、奧地利維也納及德國慕尼黑，主要負責行政管理事宜；DG5部門設於於德國慕尼黑，主要負責法律及國際事務。

目前歐洲專利發明申請案費用包括申請階段800歐元、審查階段2400歐元、獲准專利權階段1100歐元，總計4300歐元左右，而歐洲專利組織主要財源係來自檢索、實體審查規費以及核准專利之年費，其中年費部份一半繳交歐洲專利組織，另一半交給專利權所在地會員國。

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1件專利申請案起，至2003年當年申請量已超過16萬件，其中超過10萬件專利申請案是經過專利合作條約（PCT）申請（詳參圖2-3）；圖2-2為歐洲專利申請案申請人居住分布統計圖，其中美國佔28﹪最多，其次德國佔20﹪、再其次日本佔15﹪；圖2-4為專利案件歷年檢索數量統計圖，其中在2003年歐洲檢索數量超過就六萬件，全部也超過15萬5千件；圖2-5為專利及非專利文獻資料數量統計圖；圖2-6為專利案件歷年審查完成量統計圖；圖2-7為歷年訴願案件數量統計圖；圖2-8為歷年IPC分類專利案件分析圖，係針對通信技術（H04）、 醫學（A61）、基本電學（HO1）、計算（G06）、有機化學（C07）、量測（G01）等分類作分析比較。
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圖2-2  歐洲專利申請案申請人居住分布統計圖
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圖2-3  歐洲專利歷年申請案量統計圖
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圖2-4  專利案件歷年檢索數量統計圖
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圖2-5  專利及非專利文獻資料數量統計圖
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圖2-6  專利案件歷年審查完成量統計圖
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圖2-7  歷年訴願案件數量統計圖
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圖2-8  歷年IPC分類專利案件分析圖

第三章   專利檢索策略與案例分析

本章係對歐洲專利局EPOQUE檢索系統及EPOQUE檢索用語做簡單介紹，同時亦對歐洲專利局檢索策略做說明，如何將申請專利範圍特徵解析並製作成檢索概念表進而檢索最接近前案，最後做案例分析，由EPOQUE檢索系統得到檢索結果，藉以了解歐洲專利檢索工作實際運作。

    EPOQUE檢索系統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，即可輕易連結至70幾個資料庫，而檢索之結果可藉由Jviewer瀏覽器做快速瀏覽，故打開檢索結果看文獻，與按滑鼠的速度一樣，像翻書一樣，而對於重要關鍵字可藉由不同顏色加以標示，故能輕易指出該文獻技術特徵。

第一節  歐洲專利局檢索策略

歐洲專利審查官在進行檢索時，通常有一套標準作業思考模式，此模式為富邏輯且科學的引導審查官檢索出最接近前案，而檢索前必須先解析該發明之技術特徵（Technical Features），從下列步驟進行分析技術特徵。

1. 由既有技術問題，找出該發明所欲解決之技術問題之技術手段。

2. 確認及理解申請專利範圍最廣獨立項。

3. 找出申請專利範圍之主要技術特徵

4. 在申請專利範圍之主要技術特徵下畫上底線。

當定義好該發明之技術特徵後，其分析方法如圖3-1所示，圖3-1a為該申請案示意圖，依技術特徵可分割成三塊，詳參圖3-1b，最後將各技術特徵分別填入檢索輔助概念表，詳參圖3-1c，圖3-2為各技術特徵交集、聯集示意圖，其中以AND聯結所得到之交集區域即為該申請案之最接近前案。

表3-1為檢索輔助概念表，其中半圓形、長方形、三角形係指申請專利範圍之技術特徵，而針對技術特徵列出同意字如半圓形同意字為圓弧形、長方形同意字為四邊形、平行四邊形、三角形同意字為直角三角形、三邊形等，並以OR方式聯結，使之包含各種可能技術範疇，再與IPC、EC作OR聯結（其中EC歐洲專利分類），最後各技術特徵以AND聯結取交集，以檢索到最接近之前案（Closest Prior Art）。

[image: image9.wmf]
圖3-1a  申請案示意圖


[image: image10.wmf]
圖3-1b  申請案技術特徵切割圖


[image: image11.wmf]
圖3-1c  檢索輔助概念表示意圖


[image: image12.wmf]
圖3-2  各技術特徵聯集、交集示意圖
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表3-1  檢索輔助概念表

第二節  EPOQUE檢索系統簡介

歐洲專利局審查官主要經由EPOQUE檢索系統進行檢索工作，而該EPOQUE檢索系統在電腦螢幕上方有MBBA按鈕集合選單，主要包括INTERNAL、EXTERNAL、JVIEWER、ECLA/UCLA、FAMI/REFI、EPOS、ORDER/OLIT等按鈕選單，其中就較重要選單做簡單介紹：

1.INTERNAL選單：代表使用歐洲專利局內部資料庫系統。

2. EXTERNAL選單：代表使用歐洲專利局外部資料庫系統。

3.JVIEWER選單：代表文獻之瀏覽系統，可提供文獻之權文資料以及圖式資料。

4.ECLA/UCLA選單：代表查詢歐洲專利分類或美國專利分類。

5.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。

要使用EPOQUE檢索系統，須先認識一些EPOQUE檢索系統用語，以下就較重要用語做簡單介紹：

1.進入EPODOC資料庫之表示用語：

        ?‧‧fi  epodoc

2.列出field之表示用語：

?‧‧field

3.列出檢索之結果之表示用語：

        ?‧‧li
4.展示出檢索之歷史資料之表示用語：

?‧‧hi

5. 瀏覽所檢索之專利文獻全文資料之表示用語：

        ?‧‧v
除上述用語之外，EPOQUE檢索系統還會運用到邏輯運算符號，其中布林代數字串「AND」、「OR」、「NOT」為經常使用之邏輯運算符號，在此不另作討論。以下就常用之運算子做介紹：

nW：係指兩技術特徵用語可插入n個辭彙。

nD：係指兩技術特徵用語可插入n個辭彙，且順序可任意排列。

?：係指0或1個字母之斷字。

例如：colo?r 可以為color， colour。

#：正好是1個字母之斷字。

例如：synthesi#e 可以為 synthesise，synthesize。

+：係指任意個數字母之斷字。

例如：cyanat+  可以為 cyanate，cyanates。

第三節  檢索案例分析

歐洲專利審查官在進行檢索時，通常會使用一種檢索分析表來協助檢索工作，該表單將檢索工作分為14個步驟，以下就檢索分析表單各步驟做介紹。

【檢索分析表】

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）。（Write down the general field of the application.）

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）。（Write down the problem with the state of the art.）

3. 寫下申請人所提之解決方案。（Write down the solution of the applicant.）

4. 閱讀與理解最寬廣之獨立項申請專利範圍。（Read and understand the broadest independent claim.）

5. 充分理解發明，並以自己之方式寫下一般描述申請案發明之簡短的文字。（Think about the invention and in your own words write 1 short sentence that describes the invention.）

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。（Underline the most important feature in the broadest claim which are also in the inventive concept.）

7. 填寫概念表（即重要元件表）。（Fill in the concepts table=essential elements table.）

8. 畫上申請專利範圍請求項關係樹狀圖。（Draw a claims tree.）

9. 閱讀附屬項申請專利範圍。（Read the dependent claims.）

10. 於概念表上加入關於附屬項與發明說明之詞句。（Add words to the concepts table from the dependent claims and the description.）

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，以獲得檢索結果（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，以減少檢索之文件數）。（Perform a briefsearch in the EPODOC database using some of the keywords for each concept from the concept table in step 7.）（If there are more than 30 results use more specific term or use a further concept to reduce the number.）

12. 將結果傳入瀏覽器，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。（transfer the results in the viewer and scan them for interesting EC-classes and additional keywords. Put the most relevant documents in a drawer.）

13. 完成概念表（建立格子），並在格子上填上完整之檢索結果，並將結果傳至瀏覽器。（Complete the concept table（building blocks） and perform a comprehensive search using the building blocks. Transfer the results to the 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1項比較，並賦予X，Y或A之標記。（Evaluate results：select the best documents and compare them with claim 1 of the application. Assign a category X，Y OR A.

【案例檢索】

[image: image14.jpg]



圖3-3  「Hair dryer」主要代表圖

【申請專利範圍】

An attachment for a hair dryer comprising, means for receiving the barrel of a hair dryer, a water tank formed integrally with said receiving means, a spray outlet, and pump means for drawing water from said tank to said spray outlet.  

【輔助概念表】
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表3-2  「Hair dryer」檢索輔助概念表

【檢索結果】

SS    Results

1       2040   HAIR W DRYER

2         18   HAIR W BLOWER

3       1030   A45D20/12/EC

4       2764   1 OR 2 OR 3

5     994838   ATTACH+
6      35816   ACCESSOR+

7       3282   A45D20/12/IC/EC

8      32212   DETAIL?

9        231   ADD 1W MODULE?

10        19   ADDED 1W MODULE?

11   1057604   5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 

12      1590   4 AND 11

13     18968   WATER 1D SPRAY+

14    743460   STEAM OR VAPOR OR TANK??? OR RESERVOIR

15    757600   13 OR 14

16        17   12 AND 15

第四章　單一性、申請專利範圍之明確性、說明書之補充修正 

第一節　單一性
　依歐洲專利公約第82條為單一性發明的規定，一件歐洲專利申請案只可以包含一項發明或一組具密切關聯發明概念的發明。單一性發明基於經濟之因素，將多個發明放置於一申請案內與只將單一發明放置於一申請案內，其申請費是相同，對單一發明申請案之發明人並不公平。另一因素如未限制一發明一申請，會造成增加檢索、審查時間的負擔。通常不具單一性之申請案，其特點可能為複數優先權、較多的獨立項及申請專利範圍包含不同之範疇。

　　單一性的判斷流程：一申請案具兩個申請專利範圍A與B是否符合單一性，其判斷流程如圖4-1所示。

範例說明：
1.一種製造方法，包括步驟A及B。

(A process of manufacture comprising step A and B.)

2.一種實施步驟A的設備。

(Apparatus specifically designed for carrying out step A)

3.一種實施步驟B的設備。

(Apparatus specifically designed for carrying out step B.)









先前技術：
未找到否定申請專利範圍第1項的引證文獻。

分析：
步驟A、B分別為申請專利範圍第1項之特定技術特徵。步驟A係為第1、2項相同的特定技術特徵，故第1、2項之間具單一性。步驟B係為第1、3項相同的特定技術特徵，故第1、3項之間具單一性。第2、3項因無相同的特定技術特徵，故第2、3項之間不具單一性。
第二節　申請專利範圍之明確性
　　依歐洲專利公約第84條的規定，申請專利範圍應記載所請求保護的發明，申請專利範圍並應清楚、簡明及能被說明書所支持。歐洲專利公約施行細則第29條為規定申請專利範圍的內容和形式，例如申請專利範圍需描述「發明的技術特徵(technical features)」、儘量用二段式撰寫申請專利範圍（two-part form of claims）。
申請案之申請專利範圍若使用相對詞亦有可能導致不明確，如「薄(thin)」、「寬(wide)」、「大約(about)」，另外申請專利範圍過廣，必須判斷係由何種原因造成，不見得是屬不明確。
有關申請專利範圍之明確性，就下列案例說明之：
案例1：
一種矽做成的半導體基板結構,其結構具有近似非定形(near-amorphous)ZrO2所組成的薄膜。
〔說明〕
對於本案例之「近似非定形」為含糊不清之用詞，無法清楚界定ZrO2的形狀構造，故本案例為不明確之態樣。

案例2：
一種錄音機，包含有一量測單元及一處理單元，其特徵在於：
a)第一步驟為量測單元測量錄音磁帶寬度，
b)第二步驟為處裡單元計算磁帶總長度，
c)處裡單元計算記錄時間
〔說明〕
本發明為裝置，卻用步驟方法定義特徵，造成範疇不明確。

案例3：
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)。
〔說明〕
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單位，故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4：
一種賽車用汽缸蓋，其特徵為該汽缸蓋係用耐熱膠與汽缸體固定。
〔說明〕
申請專利範圍的標的為汽缸蓋，卻敘述汽缸蓋以外的裝置--汽缸體，造成申請專利範圍不明確，除非標的改成汽缸(包含汽缸蓋與汽缸體)。

案例5：
一種柴油引擎，包含汽缸體及汽缸頭是由熔點在1000∘~1100∘K的鋁鈦合金製作。
〔說明〕
對於本案例有兩種判讀，一是汽缸及汽缸頭均為鋁鈦合金。另一為只有汽缸頭由鋁鈦合金製成，故本案例為不明確。
案例6：
一種行動電話系統，包含複數個基地台、複數個移動台及一控制單元，其特徵在於打開控制單元時，將各移動台連線到各有關的基地台，及設定一頻率頻道作為移動台和基地台通訊聯繫用途。
〔說明〕
本案例申請專利範圍的申請標的為系統，應視為裝置，但用方法定義技術特徵，故本案例為不明確。
案例7：
〔發明內容〕
雪地輪胎，係由含55%物質Ｓ的橡膠所作成的Ｒ形胎紋，可增加抓地力。
〔申請專利範圍〕
一種雪地輪胎，係由橡膠混合物所製成，其中橡膠混合物含55%物質Ｓ。
〔說明〕
本案例增加抓地力之必要技術有Ｒ形胎紋、含55%物質Ｓ的橡膠，但申請專利範圍僅記載含55%物質Ｓ的橡膠，漏掉Ｒ形胎紋必要技術特徵。
案例8：
〔發明內容〕
實施例１：由分離式場效電晶體構成的一相鎖迴路。
實施例２：由真空管構成一相鎖迴路。
實施例３：由微處理機所構成一數位兩段之相鎖迴路。
〔申請專利範圍〕
一種相鎖迴路，係由半導體元件所構成，其特徵‧‧‧
〔說明〕
發明內容實施例有分離式場效電晶體、真空管、微處理機，但申請專利範圍採半導體元件，故申請專利範圍未明確發明內容。
案例9：
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的光線具有強烈吸收力。
〔說明〕
「強烈」用語係屬相對詞，會造成申請專利範圍不明確。
第三節　說明書之補充修正
依歐洲專利公約第123條第1項之規定，應給申請人至少一次修正的機會。而第2項規定，修正時不得超出原申請所揭露之範圍。本局目前對於初審不准的專利案，也已採用核駁理由先行通知書函申請人申復修正，實質上為給申請人至少一次修正機會，我國專利法第49條第4項規定，補充修正不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，故我國專利有關搞申請人修正機會，已與歐洲專利公約較為調和接近。
　　依歐洲專利公約施行細則第86條有關修正時機的規定，其流程下列(圖4-2)所示：
1.收到歐洲專利檢索報告之前，申請人原則上不得修正申請案之說明書、申請專利範圍及圖式，除非是收件處在審查形式要件後，發現申請案有瑕疵而通知申請人補正。
2.收到歐洲專利檢索報告之後及申請實質審查後之審查組所做的第一次通知前，申請人可提出說明書、申請專利範圍及圖式之修正。
3.收到審查組所做的第一次通知後，申請人可對說明書、申請專利範圍及圖式作修正，但必須在回應審查組的通知時同時提出修正，而後之各種修正則須經審查組同意方可為之。

歐洲專利有關修正申請專利範圍如表5-1所示之四種態樣之不同形式，惟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，則需依歐洲專利公約第123條第2項「修正時不得超出原申請所揭露之範圍」之精神，茲以下列案例說明之。



	原內容
Original disclosure
	一馬達以彈簧固定在支撐物上
Motor fixed to support by springs

	附加
Addition
	一馬達以螺旋彈簧固定在支撐物上
Motor fixed to support by helical springs

	刪除
Excision
	一馬達固定在支撐物上
Motor fixed to support

	概括化
Generalisation
	一馬達以彈性元件固定在支撐物上
Motor fixed to support by elastic means

	變更
Alteration

(Addition plus excision)
	一馬達以橡膠塊固定在支撐物上
Motor fixed to support by rubber pads


案例1(附加Addition)：
〔原申請專利範圍〕
一種量測物體長度之裝置，包含一刻度尺，於該刻度尺之末端，固定一金屬板。
〔發明內容〕
可用鉚釘、膠或螺釘來固定金屬板，金屬板可為非腐蝕性之金屬。
〔先前技術〕
揭露固定鐵板之刻度尺。
〔修正後申請專利範圍〕
一種量測物體長度之裝置，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。
〔說明〕
本案例之申請專利範圍係屬可准予修正，其理由在於發明內容已清楚揭露「金屬板可為非腐蝕性之金屬」，即修正後之申請專利範圍未超出原申請所揭露之範圍。
案例2(附加Addition)：
〔原申請專利範圍〕
一種量測物體長度之裝置，包含一刻度尺，於該刻度尺之末端，固定一金屬板。
〔發明說明〕
可用鉚釘或膠來固定金屬板。
〔先前技術〕
揭露一利用鉚釘或膠固定金屬板的技術。
〔修正後申請專利範圍〕
一種量測物體長度之裝置，包含一刻度尺，係利用一螺釘將金屬板固定於刻度尺之末端
〔說明〕
本案例之申請專利範圍係屬不准修正，其理由在於發明內容僅揭露「利用鉚釘或膠固定金屬板」，即修正後之申請專利範圍為一螺釘，已超出原申請所揭露之範圍。

案例3(附加Addition)：
〔原申請專利範圍〕
一種量測物體長度之裝置，包含一刻度尺，於該刻度尺之末端，固定一金屬板。
〔發明內容〕
可用鉚釘、膠或螺釘來固定金屬板，金屬板可為非腐蝕性之金屬。
〔先前技術〕
揭露固定鐵板之刻度尺。
〔修正後申請專利範圍〕
一種量測物體長度之裝置，包含一刻度尺，且於該刻度尺之末端固定一鋁板。
〔說明〕
本案例之申請專利範圍係屬不准修正，其理由在於發明內容僅揭露「金屬板可為非腐蝕性之金屬」，惟非腐蝕性金屬非僅只鋁一種，將非腐蝕性金屬修為鋁並非屬直接且無歧異之修正，即修正後之申請專利範圍已超出原申請所揭露之範圍。

案例4(概括化Generalisation)：
〔原申請專利範圍〕
一種量測物體長度之裝置，包含一刻度尺，於該刻度尺之末端，利用螺釘固定一金屬板。
〔發明內容〕
金屬板係用固定元件固定之，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〕
一種量測物體長度之裝置，包含一刻度尺，且於該刻度尺之末端，利用固定元件固定一金屬板。
〔說明〕
本案例之申請專利範圍中「螺釘」之下位概念改以「固定元件」之上位概念，雖使申請專利範圍之擴大，但發明內容已清楚揭露「金屬板係用固定元件固定」，修正後之申請專利範圍未超出原申請所揭露之範圍，故申請專利範圍係屬可准予修正。
第五章　新穎性、進步性、技術特徵表的應用
第一節　新穎性
　　依歐洲專利公約第54條第1項的規定，一個發明如果未構成先前技術的一部分時，則該發明為新的；第2項的規定，先前技術係指在歐洲專利申請案申請日之前能為公眾所知悉的的一切資訊，包括書面、口頭、使用或其他任何形式。有關新穎性的判斷流程如圖5-1所示，擬制新穎性的判斷流程如圖5-2所示：




審查新穎性注意事項：
1.技術特徵表(Technical features table)可以用來輔助新穎性判斷，但問題解決法（Problem-Solution Approach）無法用於新穎性之審查。
2.應將申請案與單一先前技術做單獨比對，不允許結合二文件作為申請案不具新穎性之核駁依據。

3.審查新穎性時並非對申請案之發明內容(含實施例)，係將先前技術與申請案之申請專利範圍作比對。

4.先前技術必須具揭露充分足夠的資訊使能重製出申請案之發明，否則先前技術不足以否定申請案的新穎性。

5.上位概念發明的先前技術並不影響下位概念申請案發明的新穎性，惟下位概念發明之先前技術將使得上位概念申請案發明不具新穎性。

6.反向思考：附屬項不具新穎性，則獨立項亦不具新穎性。
第二節　進步性
　　依歐洲專利公約第56條之進步性規定，一發明對於所屬技術領域中具有通常知識者，在參考先前技術下並非顯而易知的，則具有進步性。有關先前技術，係依歐洲專利公約第54條第2項之新穎性規定，在歐洲專利申請日前，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即構成先前技術；有關顯而易知，係依歐洲專利審查基準C-IV,9.4之定義，若是單純或依邏輯地隨先前技術而並未超出先前技術所預期的功效，則認定顯而易知；所屬技術領域中具有通常知識者，係依歐洲專利審查基準C-IV,9.3之定義，所屬技術領域中具有通常知識者係為(在該發明技術領域的)一般執行者，能依指示執行一般例行性的工作及實驗的人。
　　雖歐洲專利公約、歐洲專利審查基準已清楚對先前技術、顯而易知、所屬技術領域中具有通常知識者作出定義，惟對進步性多少仍具有主觀、後見之明的判斷，為降低歐洲專利審查官的誤判，歐洲專利局訴願委員會發展出一套「問題解決法」（Problem-Solution Approach, PSA），以客觀檢視發明案是否具進步性。

問題解決法主要包含三個階段：
1. 決定最接近的前案。
2. 以最接近的前案為基礎，建立所欲解決的技術問題。
3. 從最接近的前案出發，考量所欲解決的技術問題對熟悉該項技術者而言是否屬顯而易見。

問題解決法的步驟如下：
一：確認最接近前案(Closest prior art,CPA)。
1.確認發明案之技術特徵、目的或用途。
2.建立技術特徵表。
3.將發明案的技術特徵與預選檢索的複數個前案作比對。
4.選擇最接近前案，即與發明案具最多的共同技術特徵。
二：確認發明案與最接近前案(CPA)所揭露不同技術特徵。
三：確認該不同技術特徵之功能、目的及功效。
四：明確所欲解決之客觀技術問題(objective technical prolbem)，即發明案為解決最接近前案(CPA)客觀技術問題的技術手段。
五：決定發明案是否顯而易知，係檢視所檢索到之其他相關前案中是否教示（indication）變更或修飾後再與最接近前案(CPA)結合能解決客觀問題的技術手段。
有關問題解決法之進步性判斷，茲舉下列案列說明：
案例1：
〔發明內容〕
一般具四支腳的餐桌，於不平的地面時會有搖晃不穩定，申請人發明一具三支腳的餐桌，在不平的地面將不會產生搖晃不穩定。
〔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。
〔檢索前案文獻〕
文獻1：揭露一習用四支腳之餐桌，文獻內容並未描述搖晃之相關問題。
文獻2：揭露一牛奶業者在牛棚或牧場間所使用之三支腳板凳，文獻內容雖未提及搖晃不穩定問題，然有提及為符合人體工學之座椅。
〔技術特徵表〕
	申請案
	文獻1
	文獻2

	餐桌
	Ｖ
	－

	桌面
	Ｖ
	－

	僅具有三支腳
	－
	Ｖ

	重心介於腳間
	Ｖ
	Ｖ


步驟：
一：確認最接近前案(Closest prior art,CPA)：選擇與發明案具最多的共同技術特徵，文獻1為最接近前案。
二：確認發明案與最接近前案所揭露不同技術特徵：發明案餐桌用三支腳取代最接近前案之四支腳的餐桌。
三：確認該不同技術特徵之功能、目的及功效：發明案之三支腳在不平地面可具穩定的功能、目的及功效。
四：明確所欲解決之客觀技術問題：發明案之三支腳為解決最接近前案四支腳餐桌於不穩定平面客觀技術問題的技術手段。
五：決定發明案是否顯而易知：文獻2已揭露三支腳之技術特徵，可為解決本案例餐桌置於不平地面搖晃問題之技術手段，三支腳板凳係牛奶業者使用於牛棚或牧場間不平之地面，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。由文獻1及文獻2之結合，足以證明申請案不具進步性。
案例2：
〔發明內容〕
一般四支腳餐桌，於不平之地面時會搖晃不穩定，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。
〔檢索前案文獻〕
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棚或牧場間所使用之三支腳板凳，文獻內容雖未提及搖晃不穩定問題，然有提及為符合人體工學之座椅。
文獻3：揭露具四支腳之餐桌，而其中至少一支腳是可自由伸縮使餐桌能穩定在不平的地面。

〔技術特徵表〕
	申請案
	文獻1
	文獻2
	文獻3

	餐桌
	Ｖ
	－
	Ｖ

	桌面
	Ｖ
	－
	Ｖ

	僅具有三支腳
	－
	Ｖ
	－

	重心介於腳間
	Ｖ
	Ｖ
	Ｖ


步驟：
一：確認最接近前案(Closest prior art,CPA)：選擇與發明案具最多的共同技術特徵有文獻1、3，惟文獻3與發明案同時具解決搖晃不穩定問題，故選文獻3為最接近前案。
二：確認發明案與最接近前案所揭露不同技術特徵：發明案餐桌用三支腳，最接近前案為四支腳的餐桌，其中一支腳可自由伸縮。
三：確認該不同技術特徵之功能、目的及功效：發明案之三支腳與最接近前案文獻3均可解決餐桌在不平地面搖晃的問題，兩者在功能、目的及功效上並無差異。
四：明確所欲解決之客觀技術問題：發明案之三支腳對最接近前案文獻3之具自由伸縮桌腳伸提供於不穩定平面客觀技術問題的另一技術手段。
五：決定發明案是否顯而易知：文獻3雖為解決餐桌置於不平地面搖晃問題，但不是如發明案之使用三支腳來達成，惟文獻2已揭露三支腳的技術特徵，其三支腳的板凳係牛奶業者使用於牛棚或牧場間不平之地面，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。由文獻3及文獻2之結合，足以證明申請案不具進步性。

案例3：
〔發明內容〕
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，且至少有一支腳是可自由伸縮。
〔檢索前案文獻〕
文獻1：揭露一習用四支腳之餐桌，文獻內容並未描述搖晃之相關問題。
文獻2：揭露一牛奶業者在牛棚或牧場間所使用之三支腳板凳，文獻內容雖未提及搖晃不穩定問題，然有提及為符合人體工學之座椅。

〔技術特徵表〕
	申請案
	文獻1
	文獻2

	餐桌
	Ｖ
	－

	桌面
	Ｖ
	－

	四支腳
	Ｖ
	－

	重心介於腳間
	Ｖ
	Ｖ

	可自由伸縮
	－
	－

	穩定於不平地面
	－
	Ｖ


步驟：
一：確認最接近前案(Closest prior art,CPA)：選擇與發明案具最多的共同技術特徵，文獻1為最接近前案。
二：確認發明案與最接近前案所揭露不同技術特徵：發明案餐桌至少一支腳可自由伸縮。
三：確認該不同技術特徵之功能、目的及功效：發明案至少一支腳可自由伸縮在不平地面可具穩定的功能、目的及功效。
四：明確所欲解決之客觀技術問題：發明案之至少一支腳可自由伸縮，為解決最接近前案之四支腳均固定長度的餐桌，於不定平地面所產生搖晃之客觀技術問題的技術手段。
五：決定發明案是否顯而易知：文獻2雖揭露三支腳之技術特徵，可為解決本案例餐桌置於不平地面搖晃問題之技術手段，發明案與文獻2解決的技術手段並不同，且文獻2並無教示三支腳板凳加以變更修飾後再結合文獻1可達發明案的技術特徵，故由文獻1及文獻2之結合，不足以證明發明案不具進步性。
案例4：
〔發明內容〕
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，具有一桌面及桌腳，桌子重心係介於桌腳間，且至少有一支腳是可自由伸縮。
〔檢索前案文獻〕
文獻1：揭露一習用四支腳之餐桌，文獻內容並未描述搖晃之相關問題。
文獻2：揭露一三支腳的餐桌，文獻內容雖未提及搖晃不穩定問題。

〔技術特徵表〕
	申請案
	文獻1
	文獻2

	餐桌
	Ｖ
	Ｖ

	桌面
	Ｖ
	Ｖ

	桌腳
	Ｖ(四支腳)
	Ｖ(三支腳)

	重心介於腳間
	Ｖ
	Ｖ

	可自由伸縮
	－
	－

	穩定於不平地面
	－
	Ｖ


步驟：
一：確認最接近前案(Closest prior art,CPA)：選擇與發明案具最多的共同技術特徵，文獻2為最接近前案，且文獻2與發明案具解決相同的問題(餐桌置於不平地面之搖晃問題)。
二：確認發明案與最接近前案所揭露不同技術特徵：發明案餐桌至少一支腳可自由伸縮。
三：確認該不同技術特徵之功能、目的及功效：發明案與文獻2據相同的效果(在不平地面可具穩定的功能、目的及功效)。
四：明確所欲解決之客觀技術問題：發明案提供至少一支腳可自由伸縮，對最接近前案(文獻2)的三支腳於不穩定平面客觀技術問題上，提供的另一技術手段。
五：決定發明案是否顯而易知：文獻2雖揭露餐桌具三支腳之技術特徵，可為解決本案例餐桌置於不平地面搖晃問題之技術手段，發明案與文獻2解決的技術手段並不同，且文獻2並無教示三支腳餐桌加以變更修飾即可將其中一支腳改為自由伸縮，故發明案具進步性。

審查進步性注意事項：
1.技術特徵表(Technical features table)有關申請案部分，原則上只能載入申請專利範圍所撰寫的技術特徵，但為輔助說明，必要時所欲解決之客觀技術問題則可以列入技術特徵表內，如案例3、4之「穩定於不平地面」(所欲解決之客觀技術問題) 列入技術特徵表內。
2.問題解決法原則上應找出至少兩個的先前技術(文獻)；如果兩個先前技術(文獻)在技術特徵表上的共同技術特徵越多，代表越容易輕易組合。

3.申請案不具進步性的判斷原則：

a. 兩個先前技術(文獻)應輕易組合。

b. 兩個先前技術(文獻)須互相補滿申請案申請專利範圍所有技術特徵。

4.申請案之申請專利範圍之獨立項具進步性，附屬項亦具進步性；獨立項不具進步性，附屬項繼續作技術特徵表、用問題解決法判斷是否具進步性。

第三節　技術特徵表的應用
本次研習課程在案例審查研討上，對進步性的審查上主要利用問題解決法（Problem-Solution Approach, PSA）推導、用技術特徵表(Technical features table)呈現，另外導師針對專利審查與專利侵害鑑定也利用技術特徵表來比較其異同，茲將技術特徵表的應用整理說明如下：

專利權之侵害鑑定：

一具專利權案之申請專利範圍其技術特徵為「A、B、C、D、E、F」，一待鑑定的侵權物其技術特徵為「A、B、C’、D、E、F、G、、、」，則技術特徵表為：

	專利權案
	侵權物

	A
	A

	B
	B

	C
	C’

	D
	D

	E
	E

	F
	F


因侵權物的其中一技術特徵為「C’」，與專利權的其中一技術特徵「C」不同，故不符合專利侵害鑑定的全要件原則(All element rule)，需再用均等論(Equivalents)判斷。

若侵權物之技術特徵用「C’」取代專利權之技術特徵「C」，具有時達到三項條件：實質上具有用相同方式(Way)、發揮相同機能(Function)、產生相同結果(rusult)，則符合均等論構成侵權，只要缺少其中一項以上，則不符合均等論不構成侵權。
專利申請案之新穎性、進步性審查：

一專利申請案之申請專利範圍第一項(claim1)其技術特徵為「A、B、C、D、E、F」，第二項附屬項(claim2)附加技術特徵為「G、H」；一先前技術的文獻1其技術特徵為「A、B、C’、D、E、F、G、I、、」，則技術特徵表為： 

	申請案
	文獻1

	CLAIM 1
	A
	Ｖ

	
	B
	Ｖ

	
	C
	－

	
	D
	Ｖ

	
	E
	Ｖ

	
	F
	Ｖ


因文獻1的其中一技術特徵為「C’」，與申請案的其中一技術特徵「C」不同，若文獻1技術特徵為「C’」為申請案技術特徵「C」的下位概念發明，則申請案不具新穎性，反之文獻1技術特徵為「C’」為申請案技術特徵「C」的上位概念發明，則申請案具新穎性，文獻1需再結合其他先前技術，用問題解決法來判斷申請案是否具進步性。
假設找到另一相關之先前技術－文獻2其技術特徵為「A、B、C、E、H、I、J、K、、、」，則技術特徵表為：
	申請案
	文獻1
	文獻2

	CLAIM 1
	A
	Ｖ
	Ｖ

	
	B
	Ｖ
	Ｖ

	
	C
	－
	Ｖ

	
	D
	Ｖ
	－

	
	E
	Ｖ
	Ｖ

	
	F
	Ｖ
	－


通常與申請案Claim1具最多的共同技術特徵的先前技術可能為最接近前案，故選擇文獻1可能為最接近前案，惟是否為最接近前案，須依問題解決法有關最接近前案的判斷準則辦理。由技術特徵表呈現文獻1、2共有技術特徵比例高，可能兩個文獻是屬於容易結合，又文獻1、2的技術特徵能互相補滿申請案Claim1所構成的技術特徵，故申請案Claim1可能不具進步性，惟是否具不具進步性，仍應依問題解決法做邏輯推導來判斷是否具進步性。若申請案Claim1具進步性，其附屬項Claim2亦具進步性，若申請案Claim1不具進步性，其附屬項Claim2繼續做技術特徵表亦具進步性、用問題解決法判斷是否具進步性。
假設申請案Claim1不具進步性，則進一步作申請案Claim2的技術特徵表如下：

	申請案
	文獻1
	文獻2

	CLAIM 1
	A
	Ｖ
	Ｖ

	
	B
	Ｖ
	Ｖ

	
	C
	－
	Ｖ

	
	D
	Ｖ
	－

	
	E
	Ｖ
	Ｖ

	
	F
	Ｖ
	－

	CLAIM 2
	G
	Ｖ
	－

	
	H
	－
	Ｖ


由技術特徵表呈現文獻1、2共有技術特徵比例還算高，或許可能兩個文獻還是尚屬於容易結合，又文獻1、2的技術特徵能互相補滿申請案Claim2所構成的技術特徵，故申請案Claim2可能還算是不具進步性，惟是否具不具進步性，仍需應依問題解決法做邏輯推導來判斷申請案附屬項Claim2是否具進步性。

第六章  心得與建議
第一部分(由張耀文提供)：
本人這次有幸能參加歐洲專利局國際學院主辦之「歐洲專利案件檢索與審查相關訓練課程」，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，且深深體會「看看別人，想想自己」之意義，而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，近來特別安排專利審查人員至歐洲專利局國際學院，參加歐洲專利檢索及審查研討會及訓練課程，可謂用心良苦，不但可藉此研討會與授課講師互動開發新的專利知識。再者藉由學員互相交流可觀摩各國之專利制度及優劣點，並能加深了解歐洲專利審查官之審查見解，開拓自身視野，作為今後專利審查之參考，進而提昇整體專利審查品質。
專利審查人員主要工作包括：前案檢索、專利要件之判斷，其中前案檢索極為重要，因此，要有好之審查品質，應建立完整之專利及非專利文獻資料庫；歐洲專利局可謂為當今世界上擁有收藏最多技術文獻者之一，此技術文獻資料庫為歐洲專利審查人員在專利檢索工作上必要工具，亦為其確保高審查品質之重要因素；其中EPOQUE檢索系統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，即可輕易連結至70幾個資料庫，而檢索之結果可藉由Jviewer瀏覽器做快速瀏覽，故打開檢索結果看文獻，與按滑鼠的速度一樣，像翻書一樣，而對於重要關鍵字可藉由不同顏色加以標示，故能輕易指出該文獻技術特徵。我國在資料庫之建置上遠不及歐洲專利局，且速度也不及歐洲資料庫，應儘速趕上國際水準，以提昇審查審之查品質。

歐洲專利審查官審查方面，通常有一套標準作業思考模式，此模式為富邏輯且科學的引導審查官檢索出最接近前案，而檢索前必須先解析該發明之技術特徵（Technical Features），首先由申請專利範圍中找出技術特徵並列表，然後依據該檢索概念表的技術特徵配合其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准予專利，其就如演算數學一般，完全依據檢索資料判斷，沒有任何個人的主觀認定空間，其審查品質相當精準且穩定，反觀我國檢索方式，除無法廣泛檢索前案資料，且缺乏一套具科學且富邏輯之標準作業思考模式，常出現「誤准誤駁」情形發生，故如何建置一套有效且富邏輯之標準檢索步驟，為當前我國應儘速解決之課題。

專利審查人員如何提昇案件審查之品質？，除了前述之檢索系統以及審查實務之訓練外，個人覺得更最重要就是心態問題，審查人員除了要有專業素養外，更應積極主動、對申請人協助關懷，應有不厭其煩與申請人溝通及提供必要協助之敬業精神，而非權力傲慢，如此方能建立健全專利制度；歐洲審查官在審查案件過程中，對於申請專利範圍總是不斷修正補充，且不勝其煩的與申請人溝通，直到修正至完整無誤，使得該專利申請專利範圍不會造成爭議，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，而符合社會利益及公平正義。

第二部份(由傅文哲提供)：


本次有幸獲派至歐洲專利局參加專利檢索與審查相關訓練課程，深感歐洲專利審查制度的先進，眾多優點值得學習，茲將見學之心得與建議事項分述如下：

(1) 歐洲專利審查官對國際專利分類IPC(及EPO的分類EC)極為熟練精確，能清楚的界定IPC(EC)像樹枝狀的各階分類所代表的技術特徵，在檢索時將IPC(EC)視為關鍵字的同義字，所以檢索結果可找到較相關的前案而又不至於遺漏，可見IPC分類是專利審查人員的基本能力，亦影響先前技術的檢索的準確性與申請案說明書技術內容的判讀，尤其IPC的技術範圍涵蓋各行各業之技術領域，故專利審查人員除對自已專業領域相關的IPC分類應有深度的了解，對其他跨領域的IPC分類亦應有一定廣度的認識，應不斷加強辦理IPC分類的訓練。

(2) 歐洲專利局所開發的EPOQUE檢索系統具強大的檢索能力，是高品質審查水準的重要因素之一，但相對的也投入許多成本，非局內所能負擔，惟EPOQUE檢索系統有些屬於軟體設計技巧的輕易改良，在不至於花很多成本下可做本局改進的參考；例如EPOQUE檢索系統的指令對話功能，初次看起來好像退回生疏的286、386、486之DOS電腦時代，但實際上很容易在鍵盤下檢索指令，並輕易顯示檢索歷史，待檢索合理筆數的文獻後，才改用滑鼠瀏覽文獻內容，不用常常切換鍵盤、滑鼠，適合真正具專業的專利審查人員使用。目前局內使用的檢索系統，有分快速查詢、布林檢索、欄位查詢、進階檢索、點選”AND”、”OR”，畫面也有很多點選的欄位，初次看起來很好用，功能很多，但重點為局內的檢索系統保留很強的便民觀念，並非全然適合專業人員使用，在下關鍵字時輸入至欄位時，一會兒用鍵盤，一會兒用滑鼠點選，外面民眾還可付費加入(中華民國專利資訊網的)會員及亦可至局內四樓資料服務台使用與專利審查人員完全一模一樣的檢索系統，如此具便民的檢索系統恐將損及專利審查人員的專業檢索；歐洲專利局檢索系統有分對外供一般大眾的專利檢索查詢系統(由歐洲專利局網站進入)及對內供歐洲專利審查官使用類似DOS專業指令對話功能的EPOQUE檢索系統，適當區隔便民與專業，有別於局內偏向便民的檢索系統；另外EPOQUE檢索系統將不同的關鍵字用不同的顏色標示，有別於局內目前僅顯示單一顏色(紅色)；而EPOQUE檢索系統整合成一內部資料庫，不同於局內主要分成國內(中華民國專利資訊網)、國外(國外專利資料庫全域整合查詢)、大陸(中國專利信息服務平台)，資料庫分散，尚未整合成一完整內部資料庫，故局內檢索資料庫均尚有改進的空間，以利專利審查人員找出最接近前案，提升專利審查品質。

(3) 目前局內專利審查人員之資歷分成專利助理審查官、專利審查官、專利高級審查官，需受數週完整訓練始能擔任，訓練課程著重有關專利法令、基準等概念方面的教學，另有舉辦專利案例研討會，將個人審查上遇到特殊狀況當議題來分享俾共同討論，均有助於專利審查人員審查能力的提升，惟缺乏實際演練。如果將專利審查人員受專利法令基準概念方面教學，比對為敎導軍人槍枝構造與射擊原理；將專利案例研討會比對為軍人把戰場上曾遇到的狀況供同僚分享討論；將專利審查人員審定專利案比對為軍人上戰場打戰；則明顯專利審查人員目前缺少實際演練正如軍人缺少實際演習一樣，致使專利審查同仁雖同坐在同一辦公室辦公，但每位專利審查人員審查的尺寸拿捏可能略有差異。本次赴歐洲專利局參加研習，就包含實際演練課程，由導師拿實際案例，學員們各自研讀，導師並在旁個別指導，大家再一起討論案例的技術特徵、申請專利範圍的明確性，接著一起至電腦教室先各自檢索後，導師與學員們再一起討論應採用哪些為最接近相關前案的原因，學員們可相互觀摩學習、發現問題及修正自我審查偏見。局內日前推動成立智慧財產培訓學院雖著重培育國內智財專業人才，惟不妨參照歐洲專利學院，利用智慧財產培訓學院來對局內專利審查人員提供實際演練之訓練課程，以導正專利審查避免偏差。

(4) 有關專利之進步性審查，歐洲專利局發展問題解決法，提供具客觀邏輯推導進步性的方法，研習中有談及技術特徵表用於專利權侵害鑑定與進步性的差異，另外在案例實際演練的課程中，導師(歐洲專利審查官)對申請案之申請專利範圍及相關前案的技術特徵具很強的分析能力，能很明確指陳學員們找到的前案缺少申請案的哪些技術特徵，及不適合做最接近前案的原因；另我國專利法亦規定「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持(第26條第3項)」、「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式(第56條第3項)」，一般專利侵害鑑定機構在做專利侵害鑑定分析時，將待鑑定物的技術特徵、專利權申請專利範圍的技術特徵載入技術特徵表以作比對，局內之專利審查人員因沒處理專利侵害鑑定業務，作技術特徵表可能沒像專利侵害鑑定機構熟悉，容易將申請專利範圍的技術特徵視為次要技術特徵或非必要技術特徵，故專利審查人員可藉專利侵害鑑定分析的訓練來加強作技術特徵表的能力，如此才能充分運用問題解決法作進步性的推導。
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