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第一單元  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。
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。

研習期間自2005年9月12日至9月23日為期10天，此次研習學員除我國2位學員外，尚包括來自巴西2位，約旦1位，波西尼亞2位，阿爾巴尼亞1位，克羅埃西亞2位，墨西哥2位，塞爾維亞2位，中國大陸5位，共計19位學員，研習地點為歐洲專利局柏林分局。
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、審查案例及爭議案件之審查研討。

課程內容具有以下特色：

1. 課程安排：從檢索到審查觀念的提示，主要係以讓學員演練實際案例為主，理論講解為輔。

2. 教材編排：從檢索至審查係以相同的案例及引證案相連貫，因此可迅速進入課程狀況。

3. 授課方式：課程間，讓學員有充分討論思考的空間，授課老師亦會於此段時間至每位同學旁一一指導，上課討論時並讓學員有充分發言的機會。

4. 課後討論：課程間安排有15分鐘休息時間，週間有一次夜間聚餐活動，週末亦安排城市導覽，因此有許多機會可與EPO審查官及各國學員討論課程各方面的問題。
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，亦提出此次研習之心得與建議，內容共分為六個單元，第一、三、五單元由徐七冠撰寫，第四單元則由簡信裕撰寫，第六單元則由二人共同撰述。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，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。

第二單元 歐洲專利組織與現況
本章係針對歐洲專利組織之由來、歐洲專利局組織組成與職掌作一介紹，藉以了解歐洲專利實務運作下之現況。
第一章 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178,579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
第二章 歐洲專利局

歐洲專利局（The European Patent Office）係根據歐洲專利公約所成立之歐洲專利組織，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。

歐洲專利局並非隸屬歐盟，它是一個在經濟上完全自主及行政幾近自治的機構，它的經費運作及預算完全來自於歐洲專利的申請等手續費及年費，其6000名員工的退休金亦從其收入支出。

歐洲專利局的成立是歐洲各國於工業智慧財產領域相互合作的典範。歐洲專利組織會員國共計有31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）、拉脫維亞（Latvia）、斯洛伐克（Slovenia）、斯洛維尼亞（Slovakia）、土耳其（Turkey）等國家，其他國家亦將於既定時程內加入。

歐洲專利局授予專利權係經由一致的程序，申請時可以三種官方語言--英文、法文、德文中任一種，而申請者可獲得如其會員國或延伸國的專利保護權限。

歐洲專利系統提供一高度合法合理的程序：即歐洲專利係經檢索過千萬筆資料及深度審查最接近前案後方授予的專利權。歐洲專利局藉由INPADOC資料庫、esp@cenet及epoline線上服務及ESPACE光碟系統，與各國專利局合作製作出可供利用的專利知識庫。esp@cenet提供了全世界最大的免費資料庫，該資料庫包含超過五百萬筆資料，且可以歐洲專利局會員國任一官方語言進入檢索。
第三單元   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94個資料庫。
第一章  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，其分析方法如下圖所示，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）。
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圖3-1a  申請案示意圖
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圖3-1b  申請案技術特徵切割圖
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圖3-1c  檢索輔助概念表示意圖
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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  檢索輔助概念表

第二章  EPOQUE檢索系統簡介

第一節 檢索系統及用語簡介

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。

第二節 INTERNAL檢索系統內容

EPOQUE的INTERNAL選單，至2005年9月共包含有94個資料庫，且逐年增加中。資料庫內容除歐洲、美國、日本及台灣專利等各國資料庫外，亦包含非專利資料庫，僅將其內容列出，以供參考：

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
	AKFU

ALLOYS

APC

BIOSIS

BOCA

CIS

COMPAD

CONV

CXCLA

DOC46

DOSYS

ECLA

EMBASE

EPODOC

EPOS

EPO2004

EPUS

EUREG

FICLA

FLDNAME

FSTA

FTCLA

GENESEQ

ICLA

IDT

INSPEC

IPC1

IPC 2

IPC3

IPC4
	Access file to USPTO Classification

Ferrous and non-ferrous alloys compositions

Board of Appeals decisions

Biological Abstracts

Book and magazine catalogue

Complementary Information System

Computerized engineering index

Patent conventions, guidelines and case laws

COMPENDEX Classification

Information tips for searching in EPO groups

EPO Dossiers

EPO Classification

EMBASE

EPO Documentation

EPO Synonyms

Subset of “old” EPODOC

EPO-USPTO Class concordance

European Patent Register

JPO Classification

Field names of the EPOQUE databases

Food Science Technology Abstracts

F-Terms Classification

Bibliographic data of Biological Sequences

INSPEC Classification

Indeling Der Techniek Classification

Literature for Physics Electronics Computing

International Patent Classification vers.1

International Patent Classification vers.2

International Patent Classification vers.3

International Patent Classification vers.4

	31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
	IPC5

IPC6

IPC7

KWCLA

LEGLIT

LEXIQ

MAGDAT

MEDOINE

NPL

PAJ

PEP

PHOTO

PUBCHEM

PUBSEQ

REPA

RM03

RM13

RM17

RM18

RM25
	International Patent Classification vers.5

International Patent Classification vers.6

International Patent Classification vers.7

Keyword Classification for Doctool

Selection of legal literature articles

WordNet dictionary and thesaurus

Maganetics

MEDLINE/NLM

Non Patent Literature

Patent Abstracts of Japan

Peptides

Photography

Chemical structure and compound names

Bibliographic data of Biological Sequences

EPO class- examiner concordance

AD converters

Telephony

Lubricants

Electric connectors

Laminates from 1971

	51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80
	RM26

RM5N

SADIQ

STEAM

TCPAT

TDB

TOR

TXTAEPF

TXTAEPG

TXTAEP1

TXTAT1

TXTBED

TXTBEF

TXTBEG

TXTCHF

TXTCHG

TXTCHI

TXTDE1

TXTEPF

TXTEPG

TXTEP1

TXTAT1

TXTBED

TXTBEG

TXTUS1

TXTUS2

TXTUS3

TXTWOF

TXTWOG

TXTWO1
	Laminates from 2000

Laminates up to 1971

Glass compositions

Steam plants

Correspondence and Flag Table

IBM Technical Disclosure Bulletins

Table of References

Full-text of EPF Applications

Full-text of EPG Applications

Full-text of EP1 Applications

Full-text of Austrian documents

Full-text of Dutch BE documents

Full-text of French BE documents

Full-text of German BE documents

Full-text of French CH documents

Full-text of German CH documents

Full-text of Italian CH documents

Full-text of DE documents

Full-text of French EP documents

Full-text of German EP documents

Full-text of English EP documents

Full-text of FR documents

Full-text of GB documents 

Full-text of US documents

Full-text of US documents

Full-text of US documents

Full-text of US documents

Full-text of French WO documents

Full-text of German WO documents

Full-text of English WO documents

	81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94
	UCLA

WPI

WPICLA

WPIL

XPAIP

XPESP

XPETSI

XPIEE

XPIETF

XPIPCOM

XPI3E

XPMISC

XPRD

XPTK
	USPTO Classification

World Patent Index (Derwent)

WPI Classification

（Empty database）

American Institute of Physics documents

Full-text ELSEVIER Publications

European Telecommunication Std Institute

Institution of Electrical Engineers（IEE）

Internet Engineering Task Force

Ip com Prior Art Database

Inst. of Electrical &Electronics Engineers

NPL Full-Text: Miscellaneous Providers

Research Disclosure

Traditional Knowledge


第三節 EPOQUE檢索之特點

EPOQUE雖蒐集有大量的專利及非專利文獻，為一龐大之資料庫，但檢索資料之速度相當快速，檢索結果可藉由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，且其螢幕上可同時列出說明書及圖式，可迅速檢視並暸解該專利案之內容，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。另其瀏覽器中設置有抽屜的功能，有利於將檢索出的各個案例分類貯存，存放於抽屜的資料可隨時再打開作一回顧瀏覽。
第三章  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 brief search 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】

本操作案例為「A Metal terminal」，申請專利範圍共7項，其中第1項為獨立項，其餘2至6項為附屬項。申請專利範圍之請求項關係圖如下：


第3-3圖  申請專利範圍請求項關係樹狀圖

檢索時主要技術特徵之關鍵字有TERMINAL?(同義字PIN?…)、SUBSTRATE? （同義字PCB? BOARD?…）、 HOLE?（同義字OPENING? APERTURE?…） 以及REMOVAL PREVENTION PORTION部分等。

	申請專利範圍

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) when the terminal is at a predetermined position therein, the terminal comprising:

A stop member(13)which abuts the substrate at the rearward end of the contact hole relative to the insertion direction when the terminal is at said predetermined position, thereby preventing further insertion of the terminal; and a removal prevention portion(15)which abuts the substrate at the forward end of the contact hole relative to the insertion direction when the terminal is at said predetermined position, thereby resisting accidental movement of the terminal in the withdrawal direction, characterized in that the removal prevention portion(15)is resiliently deformable to allow it to pass through the contact hole(H)during insertion of the terminal.

2. A metal terminal according to claim1, wherein the removal prevention portion(15)comprises a pair of laterally spaced resiliently deformable locking members(16)which are shaped so as to be urge towards each other when the terminal is moved in the withdrawal direction.
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第一圖
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第二圖



	3. A metal terminal according to claim2 wherein said locking members(16)have, at their rear sides with respect to the insertion direction, opposite outer surfaces(16U)which are inclined to the insertion direction and mutually taper in the direction opposite to the insertion direction, whereby said locking members(16), by contact between said outer surfaces(16U)and said forward end of the contact hole, urge the terminal in the insertion direction during insertion.

4. A metal terminal according to claim1, 2 or 3, further comprising, between said stop member(13)and said removal prevention portion(15)a pair of laterally spaced resiliently deformable contact members(14)which bear resiliently on the inner surface of the contact hole(H)when the terminal is at said predetermined position.

5.A metal terminal according to claim2 or 3, further comprising, between said stop member(13)and said removal prevention portion(15), a pair of laterally spaced resiliently deformable contact members(14)which bear resiliently on the inner surface of the contact hole when the terminal is at said predetermined position, the contact members(14)connecting with the locking members(16)so that the contact members(14)are displaced towards each other when the locking members(16)are urged towards each other.

6. An electrical circuit substrate(P)having at least one contact hole into which is inserted a metal terminal(10)according to any of claim 1 to 5.

7. An electrical circuit substrate according to claim6, wherein the removal prevention portion(15)of the terminal(10)bears resiliently on an outer face of the substrate at the forward end of the contact hole relative to the terminal insertion direction.
	[image: image9.jpg]



第三圖




【輔助概念表】
表3-2  「TERMINAL」檢索輔助概念表



【檢索結果】

?  ..hi

File ：EPODOC
SS    Results
	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
	1223272

1327404

2116483

35488

6146

28677

6146

6146

1439

7383

7383

214

29

241

7383

7383

241

6096

241

241

186
	PIN? OR TERMINAL?

SUBSTRATE? OR (CIRCUIT 2W BOARD?) OR PCB? OR BOARD?

HOLE? OR OPENING? OR APERTURE?

2 3D 3

1 AND 4

1 AND 2 AND 3

5

1 AND (2 3D 3)

/EC H01R9/09B1

8 OR 9

..LIM 10

(ELASTIC OR FLEXIBLE OR DEFORMABLE) 3D (PORTION? OR PART? OR END? OR PIN? OR TERMINAL?)

(PREVENT+ OR HINDER+ OR RESIST+) 3D (WITHDRAWAL? OR DISCONNECT+  OR DISCONNECT+  OR (PULL+ 3D OUT) )

OR 12, 13

..UNLIM ALL

10

..LIM 15

OR12, 13

OPD<1999-07-12

17

..LIM 19

OPD<1999-07-12


Search statement 22

小結

EPOQUE係一含括有豐富資料庫並具有強大檢索功能的系統，惟該系統之檢索語法係以英文體系之語言設計，因此並不完全適合不同語系的我國採用，然其檢索所使用的方法（如：如何聯結（OR）最大同義字的技術特徵及IPC分類，再予以交集（AND）及關連性、功能等予以找出最接近前案），及瀏覽器所設定的功能特色（如：畫面可同時瀏覽說明書及圖式、highlight 關鍵字、抽屜等）頗具參考價值。

第四單元 發明審查

    在本單元中將針對歐洲審查中有關單一性、新穎性、進步性、補充修正及明確性規定之內容作介紹，並針對部分內容與本國之規定及實務作法作比較。    

第一章  發明單一性(Unity of invention)

第1節 前言

發明單一性係一古老之概念，其在1883年之巴黎公約(Article 4F)就已有該規定，而有關單一性之規定於歐洲專利公約第82條:一歐洲專利申請案僅能包含一發明或彼此間具有密切關聯發明概念之一組發明。單一性之規定係基於經濟因素之考量，一般而言，申請人僅能就一發明案中提出一發明，若一發明申請案不具發明單一性，即申請人於一申請案中提出多個發明之申請案，其可減少多付申請費、檢索費及其他相關費用，則對於其他遵循一發明一申請之申請人而言，則有失公平性。再者，對於檢索及審查人員而言，單一性之規定，可減少檢索及審查時間上之浪費，而歐洲專利局亦認為對申請人提出發明不具單一性，對於申請人之權力並無損失，因為申請人仍可維持其優先權及其請求保護之範圍，而在獲得專利前之審查期間，申請人可對於不符單一性之申請案進行分割。

    發明單一性之判斷係一主觀分析認定，而單一性之判斷有時可以不經檢索(不需考慮請求項與先前技術之關係)即可判斷請求項是否具發明單一性，歐洲專利局稱之為”priori”。然而，有些需經過前案之檢索，經由與先前技術比較後始可決定發明是否具單一性，歐洲專利局稱之”posteriori”。無論如何判斷，該認定必須建立在一法律及技術論點之基礎上，所以如何對於發明是否具單一性做出正確之判斷係非常重要，在歐洲專利局建議採用問題解決法(problem solution approach)，由檢索到之最接近前案出發來判斷發明是否具有單一性。

第二節 如何判斷發明是否具單一性

          
                                      No

                       Y                        N

                  圖4-1  判斷是否具單一性之流程圖   

由圖4-1為請求項包含發明A與發明B之申請案，其判斷該發明是否具單一性之流程圖，其流程為由檢索確定與發明主題A之最接近前案，由該前案出發，利用問題解決法決定發明主題A所欲解決之客觀技術問題，進而決定主題A之特定技術特徵(Special Technical Feature)，接著，利用問題解決法決定發明主題B所欲解決之客觀技術問題，進而決定主題B之特定技術特徵(Special Technical Feature)，之後，判斷主題A與主題B之客觀技術問題是否相同或相關，若為相同或相關則發明具單一性，若非相同或相關，則發明不具單一性。

第三節 歐洲單一性之審查流程 
                           

       
第四節 單一性之範例說明

〔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。

說明：由於化學物質X係申請專利範圍第2至3項間相同之特定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。

說明：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已不屬於特定技術特徵，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。
第5節  我國與歐洲單一性規定之比較

5.1我國審查基準有關單一性之規定

我國有關發明單一性之法條依據係規定於專利法第32條第1項規定申請發明專利，應就每一發明提出申請，同條第2項規定二個以上發明，屬於一個廣義之發明概念者，得於一申請案中提出申請，而相關規定及判斷原則係規定於審查基準第4章，有關單一性之概念規定「屬於一個廣義發明概念」，指二個以上之發明，於技術上相互關聯（專施 23.I ）。技術上相互關聯，指請求項中所載之發明應包含一個或多個相同或相對應的技術特徵，且該技術特徵係使發明在新穎性、進步性等專利要件方面對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵（ special technical features ）（專施 23.II ）。二個以上之發明屬於一個廣義發明概念者，則稱符合發明單一性。而二個以上發明的技術特徵之間具有發明所要求的技術關係時，得認定為相對應的特定技術特徵，特定技術特徵是為審查發明單一性所提出的概念，申請案中二個以上發明是否符合發明單一性，應先審究每一請求項是否包含相同或相對應的特定技術特徵，使每一請求項所載之發明相互關聯。於審查基準第4章第3.1節中規定兩項以上獨立項所載之發明屬於一個廣義發明概念之態樣通常有以下六種：
a.)兩發明同為物或同為方法發明，不適於以單一獨立項涵蓋兩個以上之物或方法發明者； 

b.)發明為物之發明，他發明為專用於製造該物之方法的獨立項； 

c.) 發明為物之發明，他發明為該物的用途獨立項； 

d.) 發明為物之發明，他發明為專用於製造該物之方法及該物的用途獨立項； 

e. )發明為物之發明，他發明為專用於製造該物之方法及為實施該方法專用的機械、器具或裝置獨立項； 

f.) 發明為方法發明，他發明為實施該方法專用的機械、器具或裝置獨立項。 

針對第 b. 、 d. 及 e. 種態樣中「專用於製造該物之方法」，係指申請之方法會導致申請之物，兩者之間於技術上有關聯，並非指該物不能以其他方法製造，或該方法不能製造其他物。第 e. 及 f. 種態樣中「實施該方法專用的機械、器具或裝置」，指申請之機械、器具或裝置會導致申請之方法，兩者之間於技術上有關聯，並非指該方法不能以其他機械、器具或裝置實施，或該機械、器具或裝置不能實施其他方法。
5.2歐洲審查基準有關單一性之規定      

歐洲有關單一性係規定EPC第82條，ㄧ歐洲申請案係包含一發明或一群彼此間相互連結以形成一廣義發明概念之發明，其施行細則第29條第(2)項第(a)至(c)中規定一申請案可以包含一項以上之同一範疇之獨立請求項，只有在當申請案滿足下列規定:

(a) 複數個內部相關聯之物品；例如：(見歐洲審查基準G-C-III-3)

-插頭及插座，

-傳輸器-接收器，

-中間產物及最終化學產物，

-基因(gene)-基因構築(gene construct)–宿主(host)–蛋白質(protein)–藥劑(medicament)。

(b) 物品或裝置之不同用途；

(c) 一特定問題之替代性解決方法(alternative solutions to a particular)，而該解決方法若以單一申請專利範圍來涵蓋並不洽當：

-一群化學組合物；

-兩個或以上製造該組合物之製程。

有關具有不同範疇之複數個獨立項是否構成一具有一廣義發明概念之一發明，歐洲審查基準G-C-III-17規定其歐洲專利法施行細則第30條第1項規定之態樣應解釋為下列之任一個不同範疇之請求項之組合:

i) 發明為物之發明，他發明為專用(specially adapted)於製造該物之方法及該物的用途之獨立項； 
ii) 發明為方法發明，他發明為實施該方法所專門設計(specially designed)的設備(apparatus)或工具(means)之獨立項。
iii) 發明為物之發明，他發明為專用於製造該物之方法及實施該方法專用設計的設備或工具獨立項。
一個廣義發明概念(a single general inventive concept)為屬不同技術範疇(categories)之請求項間是否具發明單一性之要件，然而，上述中之「專用於(specially adapted)」或「專門設計(specially designed)」，並非為「一廣義發明概念」之必要條件。

上述組合（i）中，專用於製造物品之製程係指該製程請求項是否能產生該請求項之物品，換言之，係指該製程事實上是否適用於製造該物品進而構成請求項之製程與物品間之技術關聯，一製程及其物品之請求項之間不會僅因該製程方法並不僅限於製造該物品而被認為不具單一性。

上述組合(ii)中，實施該方法所專門設計(specially designed)的設備或工具係指該設備或工具是否適用於實現該製程，而構成請求項之設備或工具及方法間之技術關聯。至於該設備或工具是否僅能適用於實施該製程，則非是否為單一性之充要條件，亦即，該設備或工具是否亦能用於實施其他製程或該製程是否能以其他替代之設備或工具來實現並不重要。

5.3本國與歐洲單一性之比較

相較於本國有關單一性之規定與歐洲之規定其精神相近，若發明為複數個獨立項之請求項，其屬於一個廣義之發明概念者，則可以於一申請案中併案申請，而有關「專用於製造該物之方法」與「實施該方法專用的機械、器具或裝置」與歐洲之規定及解釋，兩者亦大致相同，此與美國單一性有較嚴格之規定及解釋並不同。

第二章 新穎性、抵觸申請（conflict with other European applications）及一案兩請(double patenting)之探討

第一節 新穎性之法源依據

歐洲專利法關於新穎性之規定見於PEC第52條第(1)項以及第54條，分述如下：

第52條第(1)項規定-任何發明的可專利性之基本要件為：具產業利用性、新穎性及進步性。
第54條：

第(1)項-發明若非形成當時技藝狀態(state of the art)之一部分，則被認定為新穎。

第(2)項-所謂當時技藝狀態(state of the art)包含任何於申請日前以書面或口頭描述方式，或使用，或其他任何方式使公眾可獲得之事物。

第(3)項-歐洲專利申請案申請之內容若其申請日早於第2項所指的日期，而在依第93條之規定下公開日期為之在該日期或晚於該日期，則該申請案視為當時技藝之一部分。

第(4)項-第3項應僅適用於後申請案之指定國與較早之申請案公開時之指定國相同時為限。

第(5)項-本條文之第1至4項不應該排除包含在當時技藝狀態之任何物質或組成物之可專利性，而其係用於第52條第4項所指之任何方法，倘若其用於該項所指之任何方法並不包含於當時技藝狀態。

第二節 抵觸申請與我國擬制喪失新穎性之比較

有關EPC第54條第(3)（4）項係抵觸申請(conflict with other European application)之法源依據，其係指於歐洲專利局申請之申請案於申請日(有主張優先先權者為優先權日)18個月後將被公開，而在18個月期間結束之前若有第二個主張相同之申請案申請時，則後者稱之為抵觸申請案。

有關EPC第53條第3項所稱之”當時技藝”於歐洲審查基準第C-IV-15中規定，該「當時技藝」亦包含申請日(或有效主張之優先權日)早於審查之申請案之申請日(或有效主張之優先權日)而其依第93條規定所公開之公開日在該申請案之申請日當日或之後之其他歐洲申請案之內容(the content of other European applications)，而前、後之申請案係有指定相同之指定國。且此較早之申請案僅能夠成新穎性之當時技藝之ㄧ部分，而不能用來作進步性(inventive step)之當時技藝，而該歐洲申請案之”內容” 係指申請案所揭露之全部內容，換言之，其包含發明說明、圖式及申請專利範圍之內容及下列事項之內容：

（i） 任何已明確放棄(disclaim)之事項(對於因無法實施之實施而被排除者例外)；

（ii） 任何引述其他文件之事項；

（iii） 申請案中所描述之先前技術。

然而，該內容並不包含優先權證明文件之內容及摘要，因優先權文件之目的僅提供決定歐洲申請案於優先權日時所揭露之有效內容。而依據EPC第85條規定摘要僅作為作為提供技術資訊使用，其不能作為任何其他的目的考量，特別是其不得用來做為解釋所欲請求保護範圍之用，亦不能適用於EPC第54條第3項所規定者。

    有關抵觸申請之另一要求為該案於公開日時必須是懸而未決的(pending)，若申請案於公開前已經撤回或放棄，但因進入公開準備程序而仍然被公開者，該公開對於EPC第54條第3項已不生效力，然而該公開之前案仍可作為第54條第2條不具新穎性之前案，故由該規定可知欲作為抵觸申請案之前案必須於公開時是存在的申請案。

    比較歐洲之抵觸申請於本國之專利法第23條規定擬制喪失新穎性之立法規定及審查基準所定有雷同之處：

(1) 我國有關先前技術涵蓋申請日之前所為公眾得知之技術。申請在先而在申請後申請案申請後始公開或公告之發明或新型專利原本並構成先前技術之ㄧ部分，惟專利法第二十三條將先申請案所附之說明書或圖式所載之內容以法律擬制（legal fiction）為先前技術，若後申請案申請專利範圍所載之發明與先申請案所附說明書、圖式或申請專利範圍中所載之技術相同者，則擬制喪失新穎性。有關審查基準第2-3-16中第2.7.2節對於擬制喪失新穎性之引證文件的有關規定事項（1）有關先申請案說明書全文內容應包含取得申請日之說明書、圖式及申請專利範圍，以及任何明示排除之事項、引述其他文件之事項及所描述之先前技術，但不包括優先權正文文件，此與做為歐洲之抵觸申請案之當時技藝相同，惟本國並未規定摘要不得作為該前案內容之規定。

(2) 本國專利審查基準第2-3-16中第2.7.2節對於擬制喪失新穎性之引證文件的有關規定事項（2）先申請案之申請日（主張優先權日者為優先權日）必須早於後申請案之申請日（主張優先權者為優先權日），且應在該後申請案申請日之後公開或公告。而作為歐洲之抵觸申請之當時技藝之前案為申請日在申請案申請前而在申請案申請日當天或後申請案申請日之後公開之前案，故後申請案申請日當天公開之前案亦可做抵觸申請案之當時技藝之前案的ㄧ部份，我國規定申請日當天公開或公告之前案並不可以作為擬制喪失失新穎之前案。

(3) 本國審查基準第2-3-16中第2.7.2節對於擬制喪失新穎性之引證文件的相關規定事項（6）在公開日之前已撤回，但因進入公開準備程序而仍被公開者，不得作為審查擬制喪失新穎性之引證文件，此與歐洲之欲作為抵觸申請案之前案必須於公開時是存在（pending）的申請案相同。
第三節 一案兩請(double patenting)之規定

由歐洲審查基準G-C-IV-17 第6.4所述，EPC並無明確規定兩個同日申請之同一發明申請案處理原則。然而在大部分之專利制度，同一個申請人對於同一發明不能取得兩個發明專利之原則是被接受之原則。對於同一申請人可允許申請具有相同發明說明但具有不同申請專利範圍之不同發明之申請案。然而，在歐洲專利申請案中，兩個或以上之申請案其是出自於相同之申請人且指定相同之指定國且這些申請案中之申請專利範圍具有相同之申請日或優先權日之相同發明之情況是非常罕見的。若有此情形，歐洲專利局會告知申請人修正申請案之申請專利範圍，使得申請案之間不再是相同發明之申請案，假使，具有相同申請日之同一發明當其申請人不相同者，兩個申請案則個別進行審查程序。

我國對於相關之情況規定於專利法第31條規定，其中第31條第1項規定同一發明有二個以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利但後申請者所主張之優先權日早於先申請日者，不在此限，第2項規定前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成者，均不予發明專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予發明專利。由此可知，歐洲有關double patenting與本國中相同申請日之同一發明當申請人相同或不同申請人申請時之規定及處理是不相同。

第四節 有關新穎性之審查基準規定與實例

 4.1依據EPC第54(2)所指「當時技藝狀態(state of the art)」之規定

    歐洲專利局審查基準G-C-IV-17第7節對於新穎性之審查有詳細的解釋與規定，其中第7.1節係解釋何謂第54條第(2)項所指之「當時技藝狀」（State of the Art），在考慮新穎性時並不允許將先前技術之不同部份結合在一起，亦不允許結合同一先前技術中屬於不同實施例，除非此種結合有被特別地建議指出（T 305/87, OJ 8/1991, 429）。然而，假如一個文獻（即主要文獻）明確地指出另一個文獻提供了關於某些特徵之更多詳細資訊，則後者之教示被視為係併入包含該指示之文獻中，而假設該文獻所指示者在包含該指示之文獻的公開日為公眾可致者。然而當相關日期作為新穎性之目的時，該日期總是指該主要文獻之公開日。再者，任何被明顯放棄之事物（只有對於排除無法實施之實施例例外）以及在一個文獻中所記載之先前技術，只要在其中被明確地描述到，皆被視為併入該文獻中，而使用字典或類似之文獻參考以解釋文獻中之一個特別的專門用語亦是允許的。

4.2隱含特徵（implicit feature）或已知相等物(well-known equivalents)：

    根據歐洲專利局審查基準之G-C-IV-18,第7.2節對於隱含特徵或已知之相等物的解釋，一個文獻若能直接且無歧異推得申請專利之主體之任何特徵，而該特徵對於發明所屬技術領域中具有通常知識者而言是隱含的且清楚地於該文獻中提及，則該申請專利之主體將喪失新穎性，例如一文獻係揭露橡膠之使用，
在這種情況下十分清楚地其彈性性質係已被使用，因此即使該文獻並未明確指出該點，但是亦將使彈性物質之使用喪失新穎性。對於申請專利之主體必須是從該文獻”直接且無歧異推得”的限制是重要的，因此當考量新穎性時，以該文獻並未揭露之已知相等物解釋該文獻之教示是不正確的，此屬於進步性之考量。

4.3隱含特徵（implicit disclosure）與參數(parameters)
    根據歐洲專利局審查基準G-C-IV-19第7.5節對於隱含揭露與參數（parameters）的解釋，從先前技術文獻本身很明確地陳述出來的事物，是很明顯地可以認為所請喪失新穎性，但是在另外一方面，其可能是隱含的但卻可使發明所屬技術領域中具有通常知識者可以執行先前技術之教示，且必然地可達到一種會落入該請求項的範圍之效果，審查人員提出此種新穎性之核駁理由應該僅能在對該先前技術所教示之實際效果是毫無懷疑的狀況下才能提出。而此類狀況亦可能發生在當請求項以參數界定所請之發明時，其可能發生的情形是相關之先前技術是使用不同之參數界定，或者是並未提及任何參數，如果已知產品與申請專利之發明在其它方面皆相同（例如起始物與製造方法相同），首先即可提出不具新穎性之核駁理由，假如申請人可以提出證明例如適當的比較試驗例證實個別參數之差異確實存在的話，申請案是否已揭露出製備具有請求項所指定參數之產品的所有必要特徵則令人懷疑。

4.4上位概念與下位概念之揭露（Generic/specific disclosure）：

根據歐洲專利局審查基準之G-C-IV-19第7.4節對於上位揭露與下位實例的解釋，在考慮新穎性時，原則上上位概念之揭露並不會使落入該揭露的項目中之下位實例喪失新穎性，但是一個下位實例之揭露確實會使得包含該揭露之上位概念發明喪失新穎性，例如「銅」之揭露使作為上位概念之「金屬」喪失新穎性，卻不會使銅以外之其它金屬喪失新穎性，而一種鉚釘之揭露使作為上位概念之「繫結物（fastening）」喪失新穎性，卻不會使鉚釘以外之其它繫結物喪失新穎性。又，一種支撐工具”supporting means”將不會使得下位揭示如千斤頂（car-jack）或支撐煤礦坑頂之支架(pit-prop)喪失新穎性。

4.5用於,適合用於（for, suitable for）

     根據歐洲專利局審查基準之G-C-III-9第4.8節對於”用於．．．之裝置”（”Apparatus for…”）等用語之解釋，當請求項以此類文字開始例如：”用於實行某種方法之裝置．．．”，必須被解釋為僅是表示該裝置是適合於實行該方法，然而若已知之裝置具有請求項中之全部特徵，但是卻不適合用於所陳述之目的，或是需要加以變更以使其能夠如此使用，如此則一般不能視為該已知之裝置可預測該請求項。

    根據T 15/91之判決，即使發現已知裝置可以一種至今仍未被描述之方式被使用，亦無法證明所請裝置的新穎性，假設該至今仍未知之用途並不需要對該已知裝置之技術設計進行任何變更的話（T 523/89）。而T 215/84指出已知設備可以一種新的方式被使用並無法使該設備本身具有新穎性。由上述歐洲審查基準及判決可知對於一裝置或結構其具有與一已知裝置或結構具有相同之技術特徵，若該裝置或結構本就可適用於依該新的用途或使用或不用經過任何之改變或修飾便可用於該用途或使用，則該裝置或結構不可被認為是新穎的。例如若一請求項為”一種用於毛巾之已知布料”將使”一種用於地毯之布料”之請求項喪失新穎性，除非該請求項之內容除了所請布料之外另包含不同之特徵。
    同樣的考量亦可適用於具特定用途之產品的請求項，例如一請求項為”一種用於熔解鋼之鑄模”，即表示對該鑄模的某些限制，因此一種塑膠製冰盒其熔點比鋼低很多即不落入該請求項之範圍中。同樣地，用於特定用途之物質或組合物的請求項應被解釋為表示物質或組成物事實上是適合用於所陳述之用途。而已知產品雖然表面上初步看來與請求項所界定之物質或組合物相同，但是若該已知產品係以一種不適合於請求項所陳述之用途的形式存在的話，該已知產品並無法使請求項喪失新穎性。然而，若已知產品係以一種適合於請求項所陳述之用途的形式存在的話，即使該已知產品從未描述該用途，亦將使請求項喪失新穎性。此種一般原則之解釋有一個例外之情況，即當該請求項係屬於一種已知物質或組合物之用於手術、治療或診斷方法之用途時。    

4.6不具新穎性之案例說明

例1

〔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。

〔說明〕

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。

例2 

[申請專利範圍]
 一種組合物，其包含(comprising)A、B和C。

[先前技術1]

揭示一種組合物，該組合物除包含(containing)A、B和C外，尚包含其他成分。

[先前技術2]
揭示一種組合物，其僅由A 、B和C組成(composed of)。 

[結果]

先前技術1及先前技術2均可核駁申請專利範圍不具新穎性。

[說明〕
因為”comprising”之字義有”包含(contain)”及”由…組成(comprise…of)”兩種。

 例3

[申請專利範圍]
1、 一種罐子，其包含一玻璃容器及一有孔之螺紋瓶蓋，其特徵在於於容器之側邊具有凸出物之特殊抓握區域，使得當手或玻璃容器潮濕時，手依然可緊握該容器。

2、 如請求項1之罐子，其中該凸出物係分布於抓握表面上。

3、 如請求項1之罐子，其中該側邊包含一凹陷區以提供較佳之抓握表面。
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圖4-3 請求項之罐子結構圖       圖4-4 先前技術之結構圖

[先前技術]
   先前技術揭示，其係使用於咖啡廳或販賣部之子彈(one-shot)型糖分散器(sugar dispenser)。

[結果]

由先前技術可核駁申請專利範圍1至3項不具新穎性。

[說明]
發明之結構圖及先前技術之結構圖乍看之下，似不相同，惟比較請求項1所載之內容及由先前技術中所揭示之結構圖可知，請求項1中之玻璃容器、有孔之螺紋瓶及容器側邊具有凸出物之技術特徵於先前技術之結構中均已揭露該相同特徵，再者，請求項2所限定該凸出物係分布於抓握表面上，先前技術中亦已揭示該技術特徵(如圖4-4之凸紋1)，關於請求項3，先前技術之結構中兩凸紋間亦形成具有凹陷區域2，故由該先前技術，請求項1至3項不具新穎性。

第三章  進步性(inventive step)

第一節 進步性之法源依據

歐洲專利法關於進步性之規定見於第52條第(1)項(條文見本章第2.1節)以及第56條－一發明對於所屬技術領域中具有通常知識者，在參酌當時技藝狀態下並非顯而易知的，則該發明即具進步性。有關進步性之”當時技藝狀態”係規定於EPC第54條第(2)項。

由EPC第56條規定可知，探討進步性時，該條文規定了三個重要的概念:

-當時技藝狀態(the state of the art)；

-非顯而易知（obviousness）及

-所技術領域中具通常知識者。

有關進步性之”當時技藝狀態(the state of the art)”，按歐洲專利公約第54條第(2)項之規定，當時技藝狀態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，EPC第54條第(3)項所規定之文獻並不能作為進步性之引證。

按歐洲專利審查基準G-C-IV,第9.4節之描述，”顯而易知(obvious)”意指「沒有超越一般技術水平而僅僅是單純地或邏輯地依循著當時技藝者」（obvious is defined as meaning “ that which does not beyond the normal progress of technology but merely follows plainly of logically from the prior art），換言之”obvious(顯而易知)”，其意義應定義為沒有超越一般技術提昇之水準，其並不包括高於該技術領域具通常知識之人所能由前案邏輯推演之任何技術水準。
按歐洲專利審查基準G-C-IV第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（an ordinary practitioner who has at his disposal the normal means and capacity for routine work and experimentation）。
第二節 問題解決法(The problem-solution Approach(PSA))

歐洲專利局認為當審查一申請案之進步性時，考慮當時技藝狀態而申請案是否為顯而易知是一個相當主觀的問題，例如，無可避免地當審查官再閱讀完專利說明書後，他已經知悉該發明，所以當他在判斷進步性，或許他會認為發明是簡單、普通或顯而易見的，此會造成有”後見之明”之嫌，為了避免此情形，歐洲專利局提出了一個「問題/解答法」（Problem/Solution Approach）以盡量對申請案之進步性作出客觀之評估。所謂「問題/解答法」，其為以下三個基本要素/階段：

1.先前技術

· 確定最相關或最接近之前案(the most relevant or closest prior art(CPA))；

· 判斷請求項之標的(subject matter)與CPA之差異；

· 分析此差異所造成之技術效果。

2.客觀技術問題(the objective problem)

· 所謂客觀技術問題係指由最接近前案開始，藉由修飾(modify)改變(adapt)最接近前案來提供發明所提供之技術效果之目標或工作。

· 確認請求項發明真的能解決該問題？

3.是否為顯而易知?

應回答的問題是：從最接近前案出發，為了完成如階段1之差異是否為顯而易知的？即由最近前案出發，提供如發明對客觀問題之方法之相同技術效果是否為顯而易知。

問題解決法實際上之步驟:

步驟1：決定最接近之先前技術（closest prior art, CPA）：

(1) 確定發明之技術特徵和技術目的或意圖之使用，

(2) 先前技術之特徵表；

(3) 比較發明與先前技術之特徵；

(4) 選出最接近之前案；

(i) 該前案揭示了提供判斷顯而易見性之特徵的組合之最強的基礎。

(ii) 通常，最接近之前案係與發明具有相同或相似之技術領域，最常選擇與發明揭示最多相同技術特徵之前案做為最接近之先前技術。

(iii) 對於一製程(process)發明，其最接近之前案通常為一與該發明具有相同或相似結果(end result)之前案，對於一方法(method)發明或使用(use)發明，其最接近之前案通常為一相同產品的類似使用或結構上相似物品之相同使用之前案。對於一物品之發明，其最接近之前案通常為與發明具有相同意圖使用或目的之物品，因為它具有與發明接近或相同之效果。

(iv) 僅有請求項中為必要的且對於解決方法有貢獻之技術特徵才須列入特徵表。

(v) 一般而言，最接近前案通常為與發明具有最多共同技術之前案，然而在化學領域中，化學結構上最接近之化合物並不一定有相似之功效，在此情形，應選擇結構上雖較不相關而有相同功效知前案做為最接近之前案。即選擇最接近前案之第一考量應是是否與發明具有相似之目的或功效之前案，此稱為問題導向方法(problem-oriented approach)。

(vi) 最接近前案CPA之選擇考量與請求發明有相似目的或功效或至少與請求發明有屬於相同或密切相關技術領域之前案，實際上，最接近前案通常是與請求發明有相似使用而且與請求發明於結構上及功能上具有最少之修改者。

(vii) 當有好幾個文件其均具有與請求項發明相同相同技術特徵時，則CPA則選擇與具有與發明解決相同問題或提供與發明相同目的之前案做為最接近之前案。

步驟2：確認請求項與最接近先前技術之間的技術差異（technical difference(s)）。

步驟3：確認該技術特徵之差異是否可所達成任何之技術功效/目的。若有則進入步驟4.1，若否則進入步驟4.2。

步驟4.1:若有技術功效，其所欲建立之主觀技術問題為如何經由前案提供如發明所提供之技術效果(technical effect)。此步驟需注意的是不能包含解答(solution)的暗示，一旦包含了發明所提供之解答的部份，可能導致後見之明。

步驟4.2：若無技術功效，其所欲建立之主觀技術問題為對於解決發明相同問題，CPA提供一個解決該相同問題之替代方案。
步驟5：決定發明是否為顯而易見:

步驟5.1:是否有前案已揭示對於客觀問題之相同解決方法而

且是否前案中有指示其與最接近前案之結合？假如兩者之

答案皆是肯定的，則發明是顯而易見的。或者假如前案中並

未揭示相同之解決方法，則為步驟5.2。

步驟5.2:是否有前案已教示修飾或修改最接近之前案(CPA)

而達成請求之發明？假如兩者之答案皆是肯定的，則發明是

顯而易見的。

    在步驟5中，有關前案之結合之考量，需前案中有明確或隱含揭示客觀技術問題之全部或部份是可做為與最接近前案結合之前案來考量兩者結合是否是顯而易見。從最接近先前技術開始至所界定之技術問題，並考慮其它先前技術所提出之解答對所屬技術領域中具有通常知識者而言是否顯而易知，考量係採用會/可能會（would/could）之推論，以決定該發明是否顯而易見，對於發明所屬技術領域中具通常知識者而言，該前案之揭示需有動機或暗示他會(would)，而不僅是可能會(could)去結合該兩件先前技術，或修飾或修改該最接近前案而達成發明特徵之結合，至於可允許之結合有：

1. 相同或相近之技術領域之文件；

2. 交互引用(cross-reference )之其他文件；
3. 最接近前案與一般通常知識之結合；動機亦可能來自所屬技術領域中具有通常知識者之ㄧ般知識。
第三節 問題解決法之實例說明

本實例是有關一具有橡膠手把之杯子之發明(如圖4-5)，其係為改善杯子之抓握力(holding)而避免滑落，而申請人於說明書所引用之先前技術為一含有一橡膠環之杯子。而審查官檢索之先前技術D1(如圖4-7)為一具有握把之杯子，而該握把之材質與杯子之材質是相同，而另一先前技術D2(如圖4-8)為一具有橡膠手把之平底鍋(frying pan)，該前案中提及該橡膠握把係為改善握把之抓握力以免滑落。                                                                  
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圖4-5 本發明之具有橡膠手把之杯子            
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圖4-6 申請人於說明書所引用之先前技術
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圖4-7先前技術D1之具有握把之杯子
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圖4-8為先前技術D2之具有橡膠手把之平底鍋(frying pan)

[實例說明1]以前案D1、D2做說明:

步驟1:確認最接近前案，列出特徵表如下：

	申請案


	申請案中所引述之先前技術
	前案D1
	前案D2

	杯子
	▓
	▓
	

	手把
	
	▓
	▓

	橡膠手把
	
	
	▓

	防滑功能
	▓
	▓
	▓


    由特徵表可知前案D1與D2均具有三個與申請案相同之技術特徵，惟因D1與申請案同樣是杯子，而前案D2係為一平底鍋，故選擇同為杯子之前案D1作為本發明之最接近前案。
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步驟2:比較申請案與最接近前案CPA之間之差異:
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如上圖可知，兩者之差異在於申請案之握把材質係由橡膠來代替金屬材質。

步驟3：確認該差異技術特徵所造成之技術效果(technical effect):

      橡膠手把對於金屬手把，其改善了抓握力及防滑之功能。

步驟4：建立主觀之技術問題為：如何增加手把之抓握力。

步驟5：是否有任何任前揭示該相同技術問題(the same technical problem)之相同解答(the same solution)？

    由前案D2已揭示一具有橡膠握把之平底鍋其可有效地改善握把之抓握力。該前案已揭示解決相同技術問題(手把抓握力)之相同技術特徵，且兩者亦屬相同之技術領域(均屬於廚房配件)。
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[結論]

對於所屬技術領域中具通常知識者而言，將前案D2中之橡膠握把用於前案D1之杯子中之握把，來解決改善手把抓握力之問題乃顯而易知，故發明不具進步性。

   [實例說明2]以申請人引述之先前技術作說明

若由申請人所揭示之先前技術作為發明之最接近前案，來考慮發明是否具進步性:

	步驟1：確定CPA為申請人所引述之先前技術

	步驟2：比較申請案與最接近前案CPA之間之差異:

       先前技術係使用一橡膠環而申請案係使用一橡膠手把

	步驟3：確認該差異技術特徵所造成之技術效果:

        改善杯子之抓握力(holding of cups)。

	步驟4：建立主觀之技術問題為：如何增加杯子之抓握力。

	步驟5：前案D2是否揭示提供使用相類似之技術特徵來提供相似之解答？

      因前案D2係揭示具有橡膠握把之平底鍋來改善平底鍋抓握力，其與申請案中所揭示利用橡膠握把來改善杯子之抓握力，其兩者間係具有相同之技術特徵，惟其欲達成之目的係不相同。       

	結論：由最接近之前案內容結合先前技術D2之內容來解決發明之問題不是顯而易見的。


    由上述兩組不同步驟說明可知，由問題解決法來判斷請求發明是否為顯而易知時，當最接近之前案與申請人所引述之先前技術不相同時，則申請案所定義之問題與主觀技術問題兩者之間可能有不同，因此發明是否為顯而易之之判斷結果亦不相同。

第四節 歐洲審查基準有關顯而易知或進步性(inventive step)之規定

    關於歐洲審查基準C-IV-附錄中提出有關顯而易知或進步性(inventive step)之相關規定及範例，其主要分為下列類型:

-已知方法之應用，

-特徵之組合，

-選擇發明，

-克服技術偏見。

4.1已知方法之應用

4.1.1發明係屬以顯而易見之方式應用已知的手段（known measures），且因而不具進步性的情形：

i) 先前技術之教示是不完整的，而至少一種可能之”填補缺口”（filling the gap）的方式對於發明所屬技術領域中具有通常知識者而言是容易思及的，而推得該發明：例如，發明係一由鋁所製成之建築結構，一先前技術揭露相同之結構且提及其係由輕重量之材料所構成，但並未提及鋁之使用。

ii) 發明與已知技藝之差異處僅在於已知同等物之使用；例如，一發明係關於一泵浦(pump)，其與已知喞筒之差異處僅在於其動力係由水力馬達所提供以取代一電動馬達。
iii) 一發明僅係由一使用已知材料的已知性質之新用途所組成；例如，清潔組合物包含一已知化合物作為清潔劑，該化合物具有降低水之表面張力的已知性質，而該性質已知對於一清潔劑而言是必要的。
iv) 發明係由一最近開發之材料取代一已知裝置之一部份，而該材料係明白地適合於該用途（相似取代）；例如，一電纜係包含一以黏著劑將聚乙烯被覆黏合至一金屬隔離，而該發明在於使用一最新發展之黏著劑，該黏著劑已知適合用於聚合物-金屬之黏合。

v) 發明僅係將一已知技術應用於一十分相近之情況（相似用途）；例如，發明為一波動控制技術於驅動一工業卡車如堆高卡車的輔助機械裝置之電動馬達的應用，而該技術用於控制卡車之電力推進馬達係屬已知者。 

4.1.2發明係屬以非顯而易見之方式應用已知的手段（known measures），且因而具進步性的情形：

i) 一已知實用的方法或手段，其被用於一不同之目的，且具有一新穎的、顯著的效果；例如，已知高頻動力可用於感應性端焊接，因此高頻動力亦可用於具相似效果之傳導性端焊接係屬顯而易知的，然而假設高頻動力可用於捲圈長條之連續傳導性端焊接而不須移除碎屑的話（此種碎屑移除通常在傳導性焊接是必要的，以避免焊接接處點與長條之間的電弧放電），即具有一無法預期之效果使碎屑不須被移除，在此種情況下即可能具有進步性。

ii) 一已知裝置或材料之新穎用途，其係克服了例行技術所無法解決之技術困難；例如，發明係關於一用於支撐與控制氣貯槽升降之裝置，其可以免除之前所使用之外部指引框架，而一相似之裝置已知用於支撐浮塢或浮橋，但該已知之應用並未遭遇到將該裝置用於氣貯槽時所遭遇到必須克服之實際困難。

4.2特徵之組合

4.2.1顯而易知且因而不具進步性之特徵組合：

發明僅由已知裝置或方法以其一般作用方式之並置(juxtaposition)或結合所組成，且並未產生任何非顯而易知之實際上有用的交互關係；換言之，該結合並未產生相乘之效果(synergistic effect)，例如，一用於製造香腸之機器，其係由一已知的切碎機與一已知的填入機並置所組成。

4.2.2非顯而易知且因而具進步性之特徵組合：

    該結合的特徵之間彼此在其效果上互相支持以至於達成一種新的技術結果，換言之，該結合產生相乘功效。例如，一醫藥組合物係由一止痛劑與一鎮靜劑所組成，其發現藉由加入本身不具止痛效果之該鎮靜劑，可加強該止痛劑之止痛效果，而此點並非可從該活性物質之已知性質預測而來的。然而假設該特徵間之結合是一種額外之效果（bonus effect）即所謂”單行道(one-way street)”之情形所導致的結果，則該結合可能不具進步性。

4.3選擇發明

4.3.1從眾多已知之可能性選擇而來之不具進步性之選擇發明：

i) 發明僅從眾多同等相似之選擇中挑選出；例如，發明係關於一已知的化學方法，其係使用電熱法以加熱反應混合物，而已有眾多已知之加熱方式可供選擇，而該發明僅屬於其中一項之選擇。

ii) 發明屬於從一有限範圍之可能性中所選擇出來之特定尺度、溫度範圍或其它參數，且這些參數清楚的可藉由例行之嘗試錯誤或申請案所提供之一般構想過程所達成；例如，發明係關於一實行一已知反應之方法，其特徵在於一惰性氣體之一特定抽氣速率，而所描述之速率僅是具有通常知識者必然可達成者。

iii) 發明僅是以簡單之外插法以直接的方式從習知技藝獲得者；例如，發明之特徵在於使用一特定之最少量的物質X含量以製備Y，以改善其溫度穩定性，而該特徵僅是從一習知技藝的一個關於溫度穩定性與物質X含量的直線圖，以外插法所獲得。

iv) 發明僅是從一廣大的範圍中選擇出特定之化合物或組合物（包括合金）；例如，先前技術包含一化合物之揭露，其特徵在於一特定之結構包含一取代基R，該取代基R包含了非常廣泛界定之基團如經鹵素或羧基取代或未經取代之烷基、芳基，雖然先前技術僅提供非常少數之實施例，而該發明係由選擇特定之基團以作為取代基R所組成（所選擇之基團並未被明確揭露於先前技術中，因若已被明確揭露則屬於缺乏新穎性），這些化合物：

（a） 未被描述或顯示具有任何優於先前技術之實施例的性質，

（b） 或是被描述具有優於先前技術所明確揭露之化合物的性質，但是這些性質是所屬技術領域中具有通常知識者可預期此類化合物會具有此種性質而使其可能被引導作出此種選擇。

4.3.2從眾多已知之可能性選擇而來之具進步性之選擇發明：

(1) 發明係關於在一方法的已知範圍中之特別操作狀況（如溫度與壓力）的特定選擇，此種選擇使得在該方法之操作中或所產生的產物之性質產生了無法預期的效果；例如，一方法為物質A與物質B在高溫會轉變為物質C，已知當溫度介於50至130℃之間時，一般而言物質C的產量會持續地增加，而現在發現當溫度範圍為63至65℃時即之前並未檢驗之溫度範圍，物質C的產量比所預期的要高許多。

(2) 發明是從一廣大的範圍中選擇出特定之化合物或組合物（包括合金），而此化合物或組合物具有無法預期之優勢；例如，如上述五之4之一經取代之化合物的例子，該發明係從先前技術中選擇特定之基團以作為取代基R所組成，然而該選擇不僅是包含從該可能之領域中選擇出一特定之區域，且該選擇導致所選出之化合物顯示其具有有利的性質，但是並未有任何指示會引導所屬技術領域中具有通常知識者為了達到該有利性質而作出此種特定之選擇。

4.4克服技術偏見

     一般而言，假設先前技術引導所屬技術領域中具有通常知識者偏離發明所提出的作法的話，則該發明具有進步性。這特別適用於當所屬技術領域中具有通常知識者根本不會想要進行實驗以決定這些是否可作為已知者之替代物之一，以克服一實際或想像的技術障礙；例如，包含二氧化碳的飲料在經過殺菌消毒後被裝瓶，而其在經過殺菌消毒之瓶中仍是熱的，一般的建議是在將瓶子從充填裝置取出後必須立刻自動地使該瓶裝飲料與外界空氣隔絕，以避免瓶裝飲料噴出，而一方法係關於相同的步驟但是並未採取預防措施使飲料與外界空氣隔絕（因為事實上並不需要），則可具進步性。

4.5有關顯而易知判斷指標(indicators)之規定

4.5.1可預期之缺點(predictable disadvantage )、無功能性之修改(non-functional modification)、任意之選擇(arbitrary choice)

    歐洲專利審查基準G-C-IV-27規定若發明為一最接近之先前技術之不利修改，且該修改係發明所屬技術領域中具通常知識者能夠清楚預測且正確評估，而且該修改並未伴隨不可預期之技術優點(technical advantage)，則請求之發明並不具進步性，換言之，一僅為可預測之改惡發明是不具進步性的，惟若該改惡之發明其伴隨著有不可預期之技術優點，則請求之發明也許可能具有進步性。同樣之考量可用於一個對於先前述之裝置之非功能性之修改之發明或一發明僅係由許多可能解決方法之任一選擇。

4.5.2 後見之明之分析(Ex post facto analysis)；顯著的技術優點(surprising technical advantage)

    歐洲審查基準亦強調審查委員必須避免後見之明的分析，其必須謹記經由檢索所得到的文獻必然是從知道被提出之發明所構成者之後才獲得的，其必須在申請人的貢獻之前試圖去想像熟習該項技術者所面對發明申請時之全部當時技藝狀態，並應尋求對此與其它相關因素作出一正確之評估。審查委員必須考量所有已知與該發明相關之背景，並對申請人所提出之相關理由與證據賦予公平之判斷。例如假使一發明具有相當之技術結果，特別是其提供了一新的且有顯著的且非僅僅是在單行道情況下(one-way street situation)下所產生之一額外之技術效果(bonus effect)之技術優點，該技術優點可以確信是與定義該發明之請求項中之技術特徵有關，則審查官對於如此發明是否應不具進步性應存有遲疑。

4.5.3無法預期之技術效果、額外之效果(bonus effect)
無法預期之技術效果為考量是否具進步性之指標，然而若對於所屬技術領域中具通常知識者而言，在考量先前技術下，若達成如請求項發明係顯而易知者，例如若發明缺少選擇性而導致產生單行道之情形。該無法預期之技術效果僅僅是一額外之技術效果者，則該發明亦欠缺進步性。

4.5.4長期之需求(long-felt need)；商業上之成功

若一發明解決一技術領域中之工作者長期所欲解決之技術問題，或是實現長期之需求，則其可視為發明是否具進步性之指標。

單純之商業上成功不可視為發明具進步性之指標，但是證據具證明該立即的商業成功是與一長久之需求有關，而審查委員亦確信該成功是源自於發明之技術特徵而非其它因素所致（例如銷售技巧或廣告），則可佐證該發明並非顯而易見。

4.5.5申請人所提出之申復及證據

     審查官可依據申請人之相關申復及證據資料來作為考量是否具進性之評估，而此申復或證據資料或許是申請時就已呈送，或許是申請人於申請過程中所提出者。

    然而當申請人提出一新的功效來支持其發明具進步性時，如此新的功效必須於申請最初時之說明書中已被暗示或者至少與原申請當初被建議之技術問題相關之功效始可被考量。

第四章 補充修正(amendment)

第一節 歐洲有關補充修正法條依據及可補充修正之時機規定

     歐洲專利條約有關修正之相關規定係規定於EPC第123條，其第(1)項規定申請人可准允至少一次依自己意願修正其說明書、申請專利範圍及圖式之機會，而於EPC第123條第(2)項中規定若修正之內容超出申請時所揭路之範圍之內容，則不允許。

    有關可補充修正之時機亦規定施行細則第86條，該細則中規定

i) 在申請人收到檢索報告前是不准提出修正；

ii) 申請人收到檢索報告及審查部門所發之第一次通知書(the first communication)之期間，可准許申請人主動提出說明書、申請專利範圍及圖式之修正。

iii) 在收到第一通知書之後，申請人只被允許提出一次依申請人之意願所作之修正，該修正可於回復前項通知書時一起提出。而在回覆第一次通知書之後，若申請人所作之任何進一步之修正則必須獲得審查部門之同意始可修正。

    於歐洲專利審查基準G-C-VI 第4.7節規定申請人針對歐洲專利局核發通知書之指示之缺點所作之修改一定被准許，然而該修正不得再產生新的缺點。G-C-VI 第5.2節中規定修正後之請求項成為未經檢索之事項（例如，因為其僅揭示於發明說明中且檢索部門並未認為延伸檢索至此事項是適當的事項），且其並未與最初申請與被檢索之發明或發明群結合以形成一個廣義發明概念（single general inventive concept），此種修正並不被允許，這通常指那些原檢索時並未於申請專利範圍申請，但於修正時所單獨加入之請求項，但是若申請人係針對審查官對於請求項認為有不具新穎性或進步性之理由，而於請求項中加入於原說明書中有揭露之技術特徵之修正，其並不適用上述之規定。假若申請案無論是經由增加、修改或刪除之方式之改變而產生一新的資訊(information)，而該資訊對於發明所屬技術中具通常知識者無法由原說明書直接且無歧異得知者，即便該事項對於熟悉該項技術者而言係為一固有的(implicit)事項之資訊，該修正亦不被允許。

第二節 申請專利範圍修正態樣及範例說明

	原揭露之技術
	以彈簧將馬達固定支撐物上

	增加
	以螺旋狀之彈簧將馬達來固定在支撐物上

	刪除
	將馬達固定於支撐物上

	概括化
	以彈性元件將馬達固定在支撐物上

	變更(alternation)(增加加上刪除)
	以橡膠墊將馬達固定在支撐物上


  表1 為修正之態樣

申請專利範圍之修正大致上雖可歸納為表1所列之四種態樣，彼此間有擴大或縮小之不同形式。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，則須以該修正是否符合歐洲專利公約第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」之規定，以下列案例作說明。

範例1:

	原請求項內容

一種用來量測量物品長度之裝置其包含:

一長刻度尺，及在該尺末端固定一金屬板。
	說明書揭示

…適用於固定金屬板之元件可採用鉚丁或膠或螺釘，…且任何非腐蝕性之金屬均可做為該金屬板。
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	先前技術：揭露一具有固定鐵板之刻度尺。

	修正後之請求項

一種用來量測物體長度之裝置，其包含

一長刻度尺，及在該尺末端固定一非腐蝕性之金屬板。


本修正是允許修正，因原說明書已揭示該金屬板之材質係為非腐蝕性之金屬，申請人將「該尺末端固定一金屬板」修正為「尺末端固定一非腐蝕性之金屬板」。該修正處係將原「金屬板」之上位概念揭示修正為「非腐蝕性之金屬板」之較下位之揭示，且該修正之內容於原說明書中已有揭示，故該修正並未超出申請時原說明書所揭示之內容。

範例2

	原請求項內容

一種用來量測量物品長度之裝置其包含:

一長刻度尺，及在該尺末端固定一金屬板。
	說明書揭示

…適用於固定金屬板之元件為鉚釘或膠。

	先前技術：揭露一以鉚釘或膠將金屬板固定於刻度尺之技術。

	修正後之請求項

一種用來量測物體長度之裝置，其包含

一長刻度尺，及在尺的末端以一螺釘將金屬板固定在尺上。

	申請人之理由

原說明書中已揭示固定之元件，該固定元件應包含所有顯而易知之固定元件，如螺釘、鉚釘或膠。


本修正係不被允許，因申請人係將請求中之「在該尺末端固定一金屬板」修正為「在尺的末端以一螺釘將金屬板固定在尺上」，惟原說明書所揭示適用於固定金屬板之元件為鉚釘或膠，今申請人為迴避先前技術而將請求項修正為利用螺釘之固定元件將金屬板固定在尺上，惟該「螺釘」並未於原說明書或圖式中揭示，且將固定元件修正為以螺釘來固定，其並非屬「單行道方向”one-way direction”」之考慮結果，即其並非屬於單一種可能，該修正之內容於原說明書中並未揭示，且非所屬技術領域中具通常知識者能無歧異推知者。

範例3

	原請求項內容

一種用來量測物體長度之裝置，其包含：

一長刻度尺，及在尺的末端以一螺釘將金屬板固定在尺上。
	說明書揭示

…適用於固定金屬板之元件為鉚釘、膠或螺釘。

	先前技術：經檢索並未發現具有一金屬板在尺末端之先前技術。

	修正後之請求項

一種用來量測物體長度之裝置，其包含：

一長刻度尺，及在該尺末端固定一金屬板。

	申請人之理由

螺釘對於本發明而言並非貼切的。


     本案例中申請人將原申請專利範圍之「螺釘」修正為「固定元件」，惟由說明書中已揭示利用固定元件來將金屬板固定於尺的末端，且亦例舉至少三種(鉚釘、膠或螺釘)元件來說明及支持該固定元件，該修正由下位概念改為上位概念之請求，其屬擴大申請專利範圍之修正，惟經由說明書之揭示，該修正並未超出原說明書及圖式所揭露之範圍，且於檢索之先前技術後，若該修正後之請求項不致喪失新穎性及進步性，則該修正可被准予。

範例4

	原請求項內容

一種用來量測量物品長度之裝置其包含:

一長刻度尺，及在該尺末端固定一金屬板。
	說明書揭示

…適用於固定金屬板之元件為鉚釘、膠或螺釘。且任何非腐蝕性之金屬均可做為該金屬板。

	先前技術：揭露一具有固定鐵板之刻度尺。

	修正後之請求項

一種用來量測物體長度之裝置，其包含

一長刻度尺，及在該尺末端固定一鋁板。

	申請人之理由

說明書已揭示”任何金屬”及”非腐蝕性”之特徵，其可視為為何修正為鋁之理由基礎，而且鋁具有解決腐蝕之問題亦為所知。


本例之修正，因先前技術中已揭示金屬鐵板固定於刻度尺之技術，申請人將申請專利範圍由金屬板改成鋁板，惟說明書中僅揭示金屬板之材質為非腐蝕性之金屬材質，並未舉例說明該非腐蝕性之金屬材質為何?而非腐蝕性金屬材質並非只有鋁一種，故將「金屬板」改成「鋁」之修正，對於所屬技術領域中具通常知識者直接但非無歧異推知者。

範例5

	原請求項內容

一種用來量測物體長度之裝置，其包含

一長刻度尺，及在尺的末端以環氧樹脂將金屬板固定在尺上。
	說明書揭示

…必要特徵係使用環氧樹脂將金屬板固定金屬板因為其可防止金屬之腐蝕。

	先前技術：經檢索並未發現具有一金屬板固定在尺末端先前技術。

	修正後之請求項

一種用來量測物體長度之裝置，其包含：

一長刻度尺，及在該尺末端固定一金屬板。

	申請人之理由

由檢索報告顯示發明對於先前技術之實際貢獻應在於提供一金屬板之技術特徵。


 申請人經由檢索報告所前之先前技術，將請求項由「以環氧樹脂將金屬板固定在尺上」之技術特徵修正為「在該尺末端固定一金屬板」，惟由說明書揭示本發明係使用環氧樹脂將金屬板固定金屬板之技術手段來達成防止金屬之腐蝕之目的，故含氧樹脂為本發明之主要技術特徵，該修正係刪除請求項之主要技術特徵，故不可允許其修正。

第五章 申請專利範圍之撰寫及明確性（clarity）之規定

依據歐洲專利法第84條規定申請專利範圍須定義發明所欲請求保護之事項，該事項之描述須清楚、簡潔且為發明說明所能支持。而EPC第69條第1項規定歐洲專利或歐洲申請案所授予保護之範圍係由申請專利範圍決定(而說明書及圖式係用來解釋申請專利範圍)，故申請專利範圍之記載內容及其明確性是相當重要。

第一節 申請專利範圍之內容及格式

    申請專利範圍必須記載發明之技術特徵，其意指請求項不應該包含如商業優點(commercial advantages)或其他非技術性事項，但是目的之描述若為了增加發明之定義則可以被允許。而於歐洲專利法施行細則Rule29(1)(a)和(b)規定申請專利範圍可以”二段式”形式撰寫。將請求項之組合中屬於先前技術部份寫在第一部分(the first part)，而第二部份或特徵部份則敘述發明中加諸於先前技術之技術特徵。而在審查時若有一文獻顯示，請求項之特徵部份之特徵中有一個或以上之特徵已為該請求項中第一部份之所有技術特徵之組合時，而該組合具有與請求項發明之組合相同之功效時，則審查官會要求申請人將該特徵併入第一部份。而二段式撰寫之目的是為了讓讀者清楚知道何部分是請求項中與必要技術特徵。該型式一般係用於獨立項之撰寫，是否可用於附屬項之撰寫，於基準G-C-III第3.4中規定，附屬項並未必以該形式撰寫，但亦不禁止使用該撰寫形式來撰寫附屬項（Ｃ-III-4）。 

第二節 明確性（clarity）、簡潔(conscious)之規定及實例説明

　  申請專利範圍之明確性之要求不僅係指個別之請求項而言，其意指申請專利範圍之全體。其意指申請專利範圍之表達對於所屬技術領域中具通常知識者儘可能單獨從申請專利範圍之字義上即認為是清楚明確的。

    一般會造成申請專利範圍缺乏明確性之來源有:請求項之範疇不一致、不明確(ambiguous)或含糊不清(obscure)之表示、以功能性特徵(或所欲達成之結果)來表示、說明書與申請專利範圍之間的不一致(Inconsistencies)及缺少必要之技術特徵，接下來以一些實例及歐洲審查基準規定作說明。

範例1：不明確(ambiguous)或含糊不清(obscure)之表示

A structure comprising a semiconductor substrate made of silicon，said structure further characterized by comprising a near-amorphous film comprising ZrO2.

由上述專利範圍中之”near-amorphous”為一不明確之詞，因其為對於所屬技術領域者而言並非一明確且容易識別，其使讀者無法清楚得知該請求項之技術特徵之意義而產生疑問。

範例2：以所欲達成之效果(result to be achieved)來定義申請專利範圍，而造成申請專利範圍之不明確。

         A digital photo-camera comprising a VLSI processing unit and a CCD image sensor, characterized in that it is adapted to operate at temperatures down to 200K.

    在本例中，申請人所欲請求之標的為一數位相機，其特徵在於該相機於200K以下之溫度操作。該請求項僅描述請求標的可達成之效果（於200K以下之低溫下操作），惟請求項中並未具體描述如何達成該結果之技術特徵（如所選擇之半導體材料或熱絕緣材料等）。

   參考歐洲審查基準G-C-III 第4.7節中記載「以發明所欲達成之效果(result to be achieved)」來定義請求項之相關規定，「申請專利範圍之定義應僅可能使發明之定義明確，一般而言，以發明所達成之效果來定義發明之申請專利範圍是不被允許的。然而，若發明僅能以此方式來界定或者在不過度限制請求項範圍之下，除了以該方式定義外並不能更明確定義該請求標的，而且該效果可以以說明書所揭示之測試方法或程序而證實或該結果為所屬技術領域者在不需過度實驗下可得知者，則可以允許以該方式來定義發明」。

    由本例中該請求項可以以更具體之事項(即如何達成該效果之技術手段)來定義該請求標的，故該撰寫方式是不明確的。

例3:請求項之範疇不明確

      A mobile telephone system comprising a plurality of base stations, a plurality of mobiles stations and a control unit, Characterized in that at power-on the control unit registers each mobile station at a respective base station and assigns to each mobiles station a predetermined frequency channel for communicating with the respective base station. 

      本例中係為一行動電話系統之請求，歐洲專利制度之常規有關系統之請求項被視為是一裝置之請求，而非方法或製程之請求。惟本例中係以操作方法之步驟來定義請求項，因此，造成請求項之範疇不明確。

例4：獨立項中缺少必要之技術特徵

Description: The problem underlying the invention consists in providing a winter tire with an improved grip. The grip is improved by an R-shaped profile when it is impressed into a rubber mixture including 55% of the substance S. 

Claim 1: A winter tire made of a rubber mixture that includes 55% of the substance S.

    由說明書揭示內容可知本例為改善輪胎抓地力之發明，其特徵係利用R形胎紋及特殊橡膠混合物，惟申請專利範圍並未記載發明之所有技術特徵，其不符EPC第84條及施行細則第29第(1)、(3)項規定獨立項應包含所有定義發明之必要技術特徵。

例5：說明書與申請專利範圍不一致

Descript:

Example 1-Phase locked loop (PLL) circuit using discrete field effect transistors.

Example 2-Phase locked loop (PLL) circuit using a vacuum tube.

Example3- Digital two-stage PLL circuit using a microprocessor.

Claim:

Phase locked loop circuit employing a semiconductor device, characterized in….

   本例中說明書所揭示使用真空管實施例，其並未落入請求項使用半導體裝置之範圍內之內，此不一致造成請求項的不明確。可藉由擴大申請專利範圍(若假設說明書或圖式揭示之內容可支持申請專利範圍做擴大)或將說明書及圖式中之超出事項刪除(歐洲審查基準G-C-III-7)。

例6：參數表示造成之不明確

   Electrical cable comprising a metal core having an integrated gravitational conduction efficiency(ηg) in the range of 90-99%.

   本例中之重力導電係數對所屬技術領域中具有通常知識者而言並非為一週知之參數，該參數須在申請專利範圍中清楚定義，否則會造成申請專利範圍不明確。

   若使用非一般常用之參數或測該參數之設備非可得者之參數來定義發明，則在初步印象中會被認為該申請專利範圍欠缺明確性（歐洲審查基準C-III-9）。
例7: LCD display screen comprising a Thin-Film-Transistor array, characterized by being connected to a computer housing via electrically conducting hinge means.
   本例中，申請專利範圍係定義顯示螢幕與一未被請求部分(電腦外蓋(computer housing及樞紐裝置(means))之聯結關係，惟由該記載究竟申請專利範圍所請求係為「螢幕、外蓋及樞紐之全體組合」抑或「一個具有傳導樞紐裝置之螢幕，該螢幕係用於連接至一外殼」並不明確。

例8：申請專利範圍之撰寫缺乏簡潔及明確性

Claim 1: A product characterized by containing components D, E and F.

Claim 5: A product characterized by containing components D, F and G.

Claim 8: A product characterized by containing components D, E and G.

Claim 10: A product characterized by containing components D, E, F and　G.

    本例中，請求項1、5、8、10係個別以獨立項之方式記載，該獨立項有一相同之特徵D，而各請求項之不同之處在於關於各請求項請求保護事項之不同，該撰寫方式並未符合簡潔之規定，且就申請專利範圍整體而言缺乏明確性，因為要從該複數個獨立項中決定何者為所請求保護之事項是困難的時*(參見歐洲審查基準C-III-14)，應檢視該撰寫方式是否符合單一性之規定。

*     另，於歐洲專利法施行細則第29條第7項及歐洲審查基準G- C-III第4.11節亦對申請專利範圍中之參考符號(Reference signs)作相關規定，一申請案中包含圖式及各構件中之符號符號，若增加申請專利範圍中所提之特徵與圖式中相對應之參考符號關係可增加讀者對申請專利範圍之了解，則可將參考符號至於申請專利範圍中所描述特徵之後並置於括弧內。而該參考符號僅為使申請專利範圍更容易被了解，其不應視為限制申請專利範圍中所保護之事項。

　　然而，假使申請專利範圍中之括弧內之參考符號又被加入文字描述，則該描述又可能缺乏明確性，如＂固定裝置(螺釘13，釘子14)或是”閥組合裝置(閥座23，閥構件27，閥座28)”之表示，其中數值並非EPC施行細則第29條第7項規定之參考符號，而該符號將被視為一特徵，因此上述之描述中附加於符號之文字是否為限制條件並不明確，故一般並不允許括弧內之特徵描述。

第五單元 專利爭議案件審查研討

    專利經歐洲專利局授與專利權之後，仍須面對公眾審查的質疑及挑戰，本章將探討專利授權之後的爭議案件審查，以下概分為異議、上訴程序、國家階段、專利侵權以及未來發展五部份，並以實例模擬實際之審查操作。

第一章 專利授權之後之爭議程序

（Post Grant Procedures）

第一節 異議

於獲得歐洲專利授權（Art.97（2） EPC）後，該專利即進入一連串的國家階段（Art.2 EPC），進入國家階段的歐洲專利都是各自獨立的（maintained independently）。但在EPO依EPC授予專利權之後的可異議期間（九個月內）係直接對抗單一的已授權之歐洲專利，而非對抗歐洲專利國家階段時的個別國家專利。通常在異議程序階段，由提起的一造付費，因此，把握專利權授予的九個月內提起異議是較為經濟的方法，因進入國家階段時需進行各個國家個別的無效法律訴訟程序且，且其費用相當昂貴。異議程序的設計猶如一契約（contractory）程序，使專利權人及一個以上的異議人都可以針對系爭案發表意見，因此，異議程序係一種比較類似進行無效訴訟的法律程序，由此制度使專利權人及公眾審查可以達到公平及費用合理的均衡。

2004年約有3100件異議案，異議比例約為5.3﹪，其中有30.5﹪專利權被撤銷，未被異議撤銷的案例有36.5﹪須修正，33.0﹪異議案則異議不成立。

1.法律架構

異議程序包含複雜的法律問題，以下僅提供簡要的程序輪廓。

1.1.1時間限制及應得的權利

在歐洲，異議提起須於歐洲專利授權公告後的九個月內提起（Art.99（1） EPC）。異議費用（610歐元，約台幣24400元）必需於提起時一併繳交。

除專利權人外，可由任何人提起異議。依Art.105 EPC，第三人牽涉有關侵權案件亦可於特定情形下加入異議程序，除非異議期限過期。

2.異議的理由

根據Art.100 EPC規定，僅能依下列理由提起異議：

a)在歐洲，依Art.52-57 EPC，該專利是不具專利性的（not patentable），因為

-  不具新穎性（Art. 52（1），54，55 EPC）

-  不具進步性（Art. 52（1），56 EPC）
-  不具產業利用性（Art. 52（1），57 EPC）

-  不符合發明定義（Art. 52（2）-（4）EPC）

-  不予發明專利的項目（Art. 53 EPC）
b)該發明未能明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者未能瞭解其內容而可據以實施。

C)專利標的範圍超出原申請內容，例如，分割案或追加案（Art. 61 EPC）超出原母案申請內容者。

以上理由中尤以（a）為最重要。

1.1.3 異議部門

每一異議部門包含三個技術審查委員，其中至少有兩位未曾參予該系爭案之前的專利審查過程（Art. 19 EPC），必要時得邀請具法律專業的審查委員加入異議部門。

1.2  實務考量

以下討論一些重要的實務議題。

1.2.1 受理資格

如果異議的理由或理由中的事實、證據、爭點不充分，依Rule56（1），55c）EPC將不受理。

要被受理必須對1.1.2所列出的理由敘述清楚明確，而異議是否成立最重要的將視先前技術是否充分支持，以及於異議理由中所提出的爭點。一般而言，系爭案有關的技術背景及相關先前技術必須由異議人釐清，異議理由必須使系爭案專利權人及異議審查組毋須再依賴獨立調查而可審查異議人所聲稱須撤銷的理由，因此若僅提出一些先前技術文獻並即依此聲稱系爭案不具進步性是不夠充分的。

系爭案的公開使用若要被認為屬習知技術必須提供：何物？被誰使用？何地？如何及為何它成為公開？並於異議審查組規定的期間內提供證明且敘述之，例如可利用具技術特徵的圖示說明。

1.2.2 異議程序的實質

異議的法律觀點乃界定於爭點（例如系爭案全體或僅申請專利範圍部分）以及異議人所具體指明的理由。如果僅提供顯而易知的證據而未敘明爭點，異議部門將認為異議人未具體指明。

異議案實質範圍的界定係經由異議理由的說明及其所能支持的事實，大半的實質爭點係有關缺乏新穎性及不具顯而易見性，因此，問題/解答處理法（problem-solution approach）於確定異議人及系爭案專利權人間的爭點是很有幫助的。通常系爭案專利權人將會辯解習知技術的目的完全與系爭案的發明目的不同，而異議人將試著表達系爭案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成。

1.3實例

於本次研討會的實例係有關異議程序的如何被檢驗，最後並提出一些經簡化的案例及相關引證案。

盡力去對抗一被授予歐洲專利的專利案是件具挑戰性的工作，於異議辯論時使用以下的表格將有很大的幫助。

表5-1   系爭案與引證案之技術特徵表

	系爭案claim1之技術特徵
	引證案一之先前技術
	引證案二之先前技術
	引證案三之先前技術

	‧‧‧‧
	‧‧‧‧
	‧‧‧‧
	‧‧‧‧


每一申請專利範圍經仔細分析其個別的技術特徵並與引證案中之習知技術比對，如果所有的技術特徵都完全對應到一先前技術引證案中的申請專利範圍，即不具新穎性。如果不是這樣的情形，缺乏技術特徵（missing features）就可能可從一單獨引證文件或結合兩個引證文件而證明其為顯而易知的。

大部分案例中最主要的工作是找到好的爭點，以瞭解為何有些情形從先前技術為顯而易知，異議人必須證明系爭案之申請專利範圍為熟習該項技術者運用先前技術所能輕易完成，而通常若只用兩個先前技術文獻並不足以完全述稱被異議案的申請專利範圍，但是，爭點若用超過兩個以上的引證案則通常不具說服力。

第二節 上訴程序

2.1法律架構

根據Art. 106 EPC，可對異議審查組的審定書
到上訴委員會提起上訴，上訴不確定有效。上訴委員會視為法院，因為他們的決定不受任何教示拘束，且應只遵從EPC（Art. 23 EPC）之規定。上訴委員會的異議程序包括技術方面及具法律背景的委員，委員可能不只含括審查或異議審查組的委員。

任何人對審定書不服（adversely affected）皆可提起上訴（Art. 107 EPC）。”不服”係指於異議程序中任一審定理由不為任一造所完全同意（例如某一被要求完全撤銷的專利僅部份被撤銷時）該方即可提起上訴。異議必須注意的是須於收到審定書通知之日起兩個月內提起上訴，且於這段期間內繳納上訴費用（1020歐元，約台幣40800元），而上訴理由必須於收到審定書的4個月內提出（Art. 108 EPC）。

以下提供2004年有關異議程序部分提起上訴的案量：

表5-2   2004年異議程序部分提起上訴的案量

	新案
	結案
	同意（部分）
	被駁回
	其他

	851
	962
	471
	300
	191


可允許提起異議的機會至少佔50﹪。
2.2實務考量

上訴委員會如何決定訴訟範圍，舉例如下，於一異議案中，須視該專利被提起異議的範圍來決定，因此，訴訟審查首先須界定異議的範圍及理由，無論如何，審查時係以獨立項申請專利範圍為審查是否具專利性的依據，即使該獨立項非為異議的要點（explicity opposed），並以異議人所提供證據作為主要質疑獨立項的可專利性。甚至，首先即針對申請專利範圍的是否准予修正提出上訴亦是有可能的，於此情形下，去衡量申請專利範圍的修正是否超出原申請專利說明書的範圍即為很重要的事項（Art. 123（2） EPC），但這也可能導致「不可避免的陷阱」（inescapable trap），因Art. 123（3）EPC規定，在異議進行中若以修正方式擴大所授與保護的範圍，是不被允許的，因此，移除一個非原先所揭露的技術特徵是不可能的，因為那將擴大原申請時所授與保護的範圍，該技術特徵依Art. 123（3）EPC的規定亦不能保留，因此由於該「陷阱」，專利權可能會被撤銷。

在異議程序中，兩造以“Inter Parte”形式進行，即訴訟雙方同時有機會向法庭提出申辯時，並不會使法院的訴訟判決作成更差的判決（reformatio in peius）。

第三節 國家階段

依Art. 2（2）EPC規定，每個會員國如果被授權，必須是有效且易在相同情況下由國家授與專利權。

3.1法律架構

不同會員國有關歐洲專利都有「國家法與EPC」的法律規定，以下僅簡要提出三個重要的課題。

3.2翻譯

不同會員國對專利說明書的翻譯是個很大的挑戰，大半的會員國須依歐洲專利法Art. 65（1）EPC規定，於公告後三個月內提出翻譯本，除摩納哥（MC）及盧森堡（LU）外。於取得歐洲專利的費用中，翻譯佔一筆可觀的支出，事實上亦努力試著要降低這筆費用。

3.3年費

依Art. 86（4），114EPC規定，於公告通知的專利權期限內，逐年收取年費。

3.4 無效訴訟

若過了可提起異議的九個月期限，到了國家階段確認該專利權後，只能到國家法院提起無效訴訟。各國法院的判決僅對國家階段的專利權有效，因此，舉例來說，於國家階段，一專利權可能被英國撤銷但仍為德國所維持。

在德國，首先於國家專利法院進行專利無效訴訟，可上訴至國家最高法院。其他歐洲國家，專利無效訴訟由民事法院（civil courts）處理。無效訴訟的理由與異議理由相當近似，但因無效訴訟歸屬國家法律層級，因此無效訴訟的結果可能與異議程序結果不同。

第四節 專利權的侵害

專利權的取得主要在保護個人或公司的工業智慧財產權，由於國際間的競爭，保護智慧財產相形重要，專利侵權的法律訴訟案件亦穩定增加，因此所有專利程序及審查的最大目標係達到盡可能地含括所有先前技術且清楚規範，以使不同語言的申請專利範圍能適當地被列入專利侵權的審酌範圍。

4.1 合法架構

專利侵權案件包括歐洲專利案，在國家法院中，各會員國的法律並不相同，但透過協商已幾乎趨近一致。

Art. 69EPC提供一法律基礎，解釋了歐洲專利法如何影響國家法律。依Art. 69EPC規定，歐洲專利法對授與專利權的保護範圍應由申請專利範圍所決定，而說明書及圖式被用來解釋申請專利範圍。Art. 69EPC對申請專利範圍的重要解釋不應過廣（如：為了保護申請專利範圍中的抽象概念）亦不應過窄（如：只保護申請專利範圍中用語的文意解釋），這兩個極端例子反映了之前各國法律必須協商的理由。

當給予保護範圍的定義後，專利侵權即為一種申請專利範圍所具有之技術特徵的方法或步驟的展現，亦即該技術特徵究為完全相同或為均等，均等（equivalence）意為該技術特徵的步驟或方法與申請專利範圍並不完全相同，雖然其技術上具相同功能及相同基礎。均等論是很複雜的，無法於此完全的討論。

4.2練習

在以下練習中，將展現如何作侵權的判斷，中心議題係將系爭案申請專利範圍小心的解構出各技術特徵，而與引證案之申請專利範圍的技術特徵中有可能侵權的方法或步驟予以比對，進一步並可嘗試找出替代、不侵權的解決方案。

第五節 未來展望

此次研討時程太短以致於無法含括一些最新發展的細節，不過最新發展的趨勢仍會於此予以強調，更多資訊可於歐洲專利局的www網頁上找到。

根據最近的外交會議，EPC作了一些改變以更容易因應彈性調整的需要。此外，將對使用者更友善化（user friendlier）。

此外歐洲聯盟最近試著要發展一歐洲專利共同體以實施單一專利，而不須如目前歐洲專利的同一專利而有一連串不同國家專利案號，即使歐洲專利局並非屬歐洲共同體的機構，但歐洲專利共同體將由歐洲專利局管理，不過目前歐洲專利共同體的方案暫時擱置，因歐洲聯盟會員國因不同語言而無法同意。此外，歐洲共同法院系統審理侵權及無效訴訟的引用亦被熱烈討論。

附錄

授予專利權的時間軸

X：  授予歐洲專利權的公告日

X+3：國家階段的翻譯期限（摩納哥、盧森堡及愛爾蘭除外）Art. 65（1）EPC

X+6：愛爾蘭國家階段的翻譯期限（Art. 65（2）EPC）

X+9：異議期限（Art. 99EPC）

Y：受到歐洲專利局審定書的通知日

Y+2：提起上訴，付費期限

Y+4：須送異議理由的期限

第二章  異議案例研討

於此實例研討中，一假設之歐洲專利713908號案（A1）將評價有關一高爾夫推桿之專利案，引證案為引證2至4（A2 至A4），並假設此系爭案（A1）及三個引證案（A2 至A4）是有關這個案子的唯一資料。由於時間限制，無法廣泛討論形式上及法律上的觀點，爭點僅著眼於系爭案是否具專利權。於討論前，宜先了解A1 至A4，於研討時間內將依序討論各個作業，而重點將放在最後的作業步驟，亦即問題/解答處理法的適用。

以下僅簡要列出系爭案A1及各引證案（A2-A4）之內容。

系爭案A1

申請專利範圍

1.A golf club（1）comprising a shaft（2）provided with a ball-striking head（3）at each end of the shaft as well as grip portions（4）wherein the heads are of different weights and at least one has an unlofted striking face.

2.Golf club according to claim1 wherein the different weights of the heads are obtained by using compositions having different metal content.

3.Golf putter head comprising a top surface（10）,a bottom surface（11）and a forward-facing putting surface（6）for striking the ball, said putting being formed of a material including a quantity of fluoropolymer having a low coefficient of friction.     

4. Golf putter head according to claim3 wherein said top surface presents ball alignment lines（7,8）of a luminescent colour.

5. Golf putter head according to claim3 wherein said material is a composition including at least 35 weight percent of said fluoropolymer.

6. Golf putter head according to claim5 wherein said head is formed substantially entirely of said composition.

7. Golf putter head according to claim3 or claim5 having a rounded edge（9）presented at the intersection of the putting surface（6）and the button surface（11）. 

圖式
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引證案A2
申請專利範圍

Golf club with a shaft having a tapering diameter from each end to the middle of the shaft, and heads positioned at each end of the shaft for hitting the ball, whereas the face of one of the heads has a loft angle of apporoximately 15° and the face of the other head has a loft angle of approximately 45°.

引證案A3
申請專利範圍

A golf club having a head（1）with heel（h）and toe（t）sections and front（f）and rear（r）sides and a ball striking face（4）；a shaft（2）connected to the head with the protection of the shaft axis extending through the center line（5）of the plane of impact of the head characterized in that the head comprises weight means（10,11）located in the heel and toe sections，respectively.

圖式
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引證案A4

申請專利範圍

Golf club with a shaft having a tapering diameter from each end to the middle of the shaft, and heads positioned at each end of the shaft for hitting the ball, whereas the face of one of the heads has a loft angle of approximately 15°, and the face of the other head has a loft angle of approximately 45°.
圖式
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以下將依各作業步驟建構出這個練習。

第一作業步驟：評價先前技術

於審視A2 至A3之細節前，先畫出一時間軸，再於該時間軸上以目錄方式填上與系爭案爭點有關的資料（如：公告日期、會員國等等），參看Art.54（2），（3）EPC。

第二作業步驟：分析系爭案

仔細分析系爭案（A1）所有申請專利範圍中的技術特徵，並將之填於表格1的第二欄，第一欄填的是申請專利範圍的項數別，標示出各申請專利範圍的附屬項是個好方法（如申請專利範圍第五項附屬於獨立項第三項）

第三作業步驟：分析引證案

查閱引證案A2 至A4，看其是否有揭露（如第幾頁、第幾行、哪一圖式）任何與系爭案申請專利範圍有關的技術特徵，填入表1。

第四作業步驟：專利權的攻擊

寫下聯合哪些引證案可用來攻擊主要的申請專利範圍，究係不具新穎性或不具進步性。若不具新穎性須直接明顯從表1可得，若不具進步性，該爭點可由問題/解答處理法分析而得。

重點是，不僅要列出習知技術的組合，並要提出異議的理由以及為何提出，簡要說明為何熟習該項技術者可輕易組合先前技術而能輕易完成，以及為何能提供具說服力的爭點。我們討論的主要目標並不在發現可攻擊的目標而在發現具說服力的爭點理由，這才是討論的重點。

案例操作

1.習知技術的評價

於著手異議系爭案申請專利範圍前，須先評量相關資料的日期。

表5-3  系爭案與引證案之相關日期

	系爭案A1
	優先權日
	22.03.1994

	
	申請日
	21.03.1995

	
	公告日
	27.09.1995

	引證案A2
	公告日
	09.09.1988

	引證案A3
	公告日
	03.01.1989

	引證案A4（EP公告）
	申請日
	08.02.1993

	
	公告日
	19.08.1994


其中，引證案A4之公開日期係在系爭案優先權日之後，因非屬系爭案申請之前已公開之技術，因此僅能用以評量系爭案是否不具新穎性，而不得作為主張不具進步性之依據。

	系爭案

A1
	優先權日

（Priority）

申請日

（Filing Date）

公告日

（Publication）
	22.03.1994

21.03.1995BE,DE,ES,FR,

GB,IT,NL,SE

27.09.1988
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	A2
	公告日

（Publication）
	09.09.1988
	

	A3
	公告日

（Publication）
	03.01.1989
	

	A4
	申請日

（Application Date）

公告日

（Publication）
	08.02.1993

19.08.1994BE,DE,ES,FR,

GB,IT,NL,SE


	


2.系爭案申請專利範圍及引證案之分析

於分析系爭案及引證案A2- A4，可將技術特徵列表如下：

表5-4 系爭案與引證案之技術特徵表

	
	A1
	A2
	A3
	A4

	1
	高爾夫球球桿
	1/1，第一圖
	1/1，第一圖
	第一圖

	
	桿身（shaft）
	1/1，第一圖
	1/4，第一圖
	第一圖

	
	各端擊球桿頭
	1/1，第一圖
	
	第二圖

	
	緊握部
	1/1，第一圖
	
	第二圖

	
	不同重量的桿頭
	2/15-17（相同重量更好的桿頭）
	
	1/23

	
	至少一(球桿的)不具傾斜角度之高擊球面
	
	
	1/42

	2
	以不同金屬組成不同重量
	
	
	

	3
	推桿桿頭（putter head）
	第一圖
	
	第二圖

	
	頂面
	第一圖
	第一圖
	第二圖

	
	底面
	第一圖
	第一圖
	第二圖

	
	前推桿面
	第一圖
	第一圖
	第二圖

	
	具氟化物的推桿桿頭表面，尤其是鐵氟龍
	
	1/21-22（鐵氟龍）
	

	4
	頂面具校準球線
	
	1/17-18，第二圖
	

	
	具發冷光顏色
	1/45-47，冷光球柄
	
	

	5
	至少35﹪重量百分比為氟化物
	
	1/21-22”100﹪鐵氟龍”
	

	6
	氟化物製推桿桿頭
	
	
	

	7
	推桿桿頭及底面交叉點為圓端
	
	1/20-21，第三圖
	


3.攻擊系爭案（A1）之申請專利範圍
基於以上資料可攻擊A1之申請專利範圍，以下作更詳細的敘述。

3.1系爭案申請專利範圍第1項的第一攻擊點
由A1及A4引證案依Art.54（3）EPC可證明系爭案申請專利範圍第1項不具新穎性， 其中，A4之專利申請會員國，計有比利時、德國、西班牙、英國、法國、義大利、荷蘭及瑞典。
A4揭露了申請專利範圍第1項的”高爾夫球球桿”（ A1，第1行）”包含一個桿身”（第1圖之2，及A4第2圖）”具有擊球頭”（ A4圖式中之3，4）”桿身兩端各設有握緊部”（ 圖式中之5，6）”不同的桿頭具不同重量”，最後的技術特徵則為熟悉該項技術者所能輕易完成，因於A4第22、23行述及，注入硬質體鑄模的球桿其中有一球頭具較小體積，甚至”具不同重量”，雖未於字面述及，但其隱含意義是很清楚的。此外，A4之高爾夫球球桿已揭露”至少一不具傾斜角度之高擊球面”（見A4之申請專利範圍），因此系爭案申請專利範圍第1項已完全揭露於A4，系爭案A1之申請專利範圍第1項因此不具新穎性。

3.2系爭案申請專利範圍第1項的第二攻擊點
A2在申請專利範圍第1項，雖揭露了該申請專利範圍中包含的所有技術特徵，但並未揭露至少一桿頭之“至少一不具傾斜角度之高擊球面”外，因此系爭案申請專利範圍第1項之高爾夫球棍對A2係具新穎性。

問題是，A2與系爭案申請專利範圍第1項比對是否具進步性，可由問題/解答處理法檢驗。

從A2的最接近前案開始，欲解決的客觀問題是如何讓一個球員擁有最少的球桿數（參看A1，第19行），而A2解決問題的手段係藉由多功能的球桿設計。於該領域熟習該項技術者從引證案A2第1頁第28-29行，一個非常小或說零高擊斜面輕擊球推桿使球保持與地面接觸，就該領域有關輕擊球推桿的優點，熟習該項技術者應能輕易完成將A2中的高擊斜面從15°到0°，以保持球可與地面接觸。
因此A2及引證案中的習知技術已證明系爭案申請專利範圍第1項不具進步性。

3.3系爭案申請專利範圍第3項的攻擊
A3揭露了系爭案申請專利範圍第3項語意所界定的所有技術特徵：

‧一”高爾夫球推桿桿頭”
A3，第21行：設計桿頭底部以避免與果嶺摩擦，其為推桿時無法避免的。

‧”包含一頂面，一底面，及一前推桿面”（參見A3之圖式）

‧ ”推桿面表面由氟化物所構成，尤其是鐵氟龍”具一較低摩擦係數，參見A3，第21-22行，已揭露鐵氟龍具低摩擦係數為一般所習知（如：鐵氟龍平底鍋）。系爭案申請專利範圍第3項過廣的敘述（”數量”）包括100﹪鐵氟龍，已揭露於A3圖式中的17。

因此A3可證明系爭案申請專利範圍第3項不具新穎性。

3.4系爭案附屬於第3項的申請專利範圍第4項的攻擊
系爭案申請專利範圍第3項已揭露於A3，此外”球校準線”亦已見於A3（第1頁第17-18行，第2圖），第4項則增加了具冷光效果的球校準線，該技術特徵並未見於A3。

以A3為最接近前案開始，系爭案申請專利範圍第4項所欲解決的問題，係提供光線不足時打高爾夫球者仍可繼續進行活動的推桿桿頭，參見A1，第2頁，第17-18行。系爭案申請專利範圍第4項解決問題的概念係使用冷光效果，惟該技術已揭露於A2的增加球桿桿身的視覺效果。而校準球線亦為最接近的先前技術所揭露，為熟習該項技術者於尋求增進高爾夫球球桿視覺性所能輕易完成。A2中的球桿桿身塗以冷光即為此目的而設，可證明將此技術用於球校正線以解決問題為一明顯提示，所以熟習該項技術者可組合A3及A2中之教示。

因此，根據A2所揭露的增進高爾夫球球桿視覺性而將球桿桿身塗以冷光之技術，組合A3所揭露的球校準線，系爭案申請專利範圍第4項係為熟習該項技術者所能輕易完成。

綜上，系爭案申請專利範圍第4項不具進步性（Art.56 EPC）。

4.摘要

對系爭案申請專利範圍的攻擊點摘要列表如下：

表5-5  對系爭案申請專利範圍的攻擊點

	
	爭案申請專利範圍（Claims）
	可能組合（Possible Combinations）
	攻擊態樣（Type of attack）

	1
	Claim1
	A4 (所有國家)
	Art.54（3）

	2
	
	A2（及先前技術）
	Art.56

	3
	Claim3
	A3
	Art.54（2） 

	4
	Claim4（為Claim3之附屬項）
	A3＋A2
	Art.56

	5
	Claim5（為Claim3之附屬項）
	A3
	Art. 54（2）

	6
	Claim7（為Claim3或5之附屬項）
	A3
	Art. 54（2） 


註：這個練習中，Claim2及6無法有效地以習知技術攻擊。
小結

於此章節中經由案例的實際操作，說明了異議案的實務審查步驟及異議審查上需注意的事項，並就問題/解答處理法如何適用於異議案進步性的審查作一說明，而於系爭案及引證案爭點的整理上，亦於案例中明確敘述技術特徵表的應用，以作為異議審查時客觀的輔助參考。

第六單元 心得與建議

第一部分
本次有幸獲派赴德國柏林EPO受訓，從參與專利檢索、專利要件審查、說明書撰寫、專利爭議案件處理課程及由EPO審查官安排的一系列活動（如城市導覽等），見識到EPO專利審查制度之先進及德國開發國家之風範，確有諸多值得觀摩學習之處，茲將所見所學之心得與建議敘述如下：

（一）專利課程

由於受訓課程僅八天，且自忖以德國人用英文為學中文母語的台灣人上課，原本不抱太大期待，但上完一系列課程下來，發現經EPO安排的課程確實相當精采且獲益良多，以下試析幾點原因：

（1） 專利課程的安排為系列相關

課程前三天安排使用EPOQUE檢索，除分組上課外亦讓學員親自上機操作練習，不僅檢索最接近前案亦檢索出相關其他前案，第四天起的專利審查課程即以之前檢索課程所檢索的案例及相關前案為討論案例，雖然檢索時已瞭解相關關鍵字的運用，以及案例與相關前案的特徵，而對該案例有一定程度的瞭解，但接著審查課程時，對同一案例技術特徵的比對討論，主要仍須精準地列出該案及相關前案之技術特徵比對表（與檢索所下關鍵字並不完全相同），由於檢索與審查課程經學員實際操作練習且案例前後一貫，因此可以很快進入課程狀況且對一案例從檢索到審查可以有一全面而完整的思考。

（2） 課程案例讓學員實際操作練習

在EPO上課的方式並非一直由老師在台上授課，幾乎約有一半的時間是讓學員實際作案例的操作練習，學員練習時亦可互相討論，課堂中兩位老師分別一一到各別座位旁指導，此時有任何問題皆可當面請教。經一段時間的練習思考後，老師會回到講台前作一討論講解，甚至發下老師所寫的解答版。由於實際練習時先思考過再與老師討論，又經老師最後的台上講解，而非僅是法條或理論性的觀念闡述，加上外國同學的勇於發表意見，不但使課程變得生動活潑，且能釐清審查實務上諸多疑點並對審查的技術基準得到一定的共識。這一上課的方法予我啟發良多。

（3）Coffee break

上下午課程間各有一次Coffee break 的時間（約15分鐘），此時幾乎所有的老師都留在教室與學員一起，此時不僅是向老師請益的良好時機，也是與其他各國同學交換心得的好機會，除了見識到各國審查制度及環境不同外，亦令人瞭解學習英文的重要。

（4）分案

與柏林EPO審查官討論時得知，EPO是由約十位專門委員（specialist）負責將申請案三階分類，再依類別分發到不同科，各科中有一位同仁負責分案，該同仁再依類別及難易度平均分配給各審查官，問題是如何做到公平呢？他們回答的確是很難完全公平，但至少各科的分案人員是一年一換，由該科同仁輪流擔任，因此可將人為的因素盡量降低。

（5）上班

柏林EPO的審查官上班依規定一定須待在辦公室的時間是上午九點至下午三點，其餘可自己彈性調整，最重要的是能把工作做好即可。他們的辦公室雖然一人一室，但因有共同的咖啡茶水空間及餐廳，而且也經常舉辦活動或研討會，因此大家仍常有碰面討論的機會。

（6）課程結束

於課程結束時有簡單的觀念測驗及討論，並有一份須以簡答回答的問卷調查，有趣的是問卷調查除了詢問此次課程的優缺點及有無需改進者外，印象較為深刻者為有一題題目為「經此課程，我有怎樣的改變」，藉此題目對上課之後的心得作一整理及回顧，亦不失為反省與紀錄心得的有效方式。

結語

專利審查人才的培訓是提升審查品質的重要一環。此次有關審查官的訓練課程，對於一系列的相關課程，雖由不同老師講解，但不同老師間所講解的課程及實例是相連貫的，並且讓學員有充分思考討論、實際操作的時間，因此可從檢索到審查有一完整的學習。局內所辦的專利審查人員訓練或由我局規劃建置的「智慧財產培訓學院」等相關訓練課程的安排，建議部分可參考歐洲專利局的上課內容及模式，導入實例並由學員親自演練的課程，再佐以理論的講解，於上課時間外並讓老師與學員或學員與學員間有互動交流的機會，當有助於審查人員審查觀念的溝通及釐清，而有助於審查品質的提升。(以上由徐七冠提出)

第二部份

此次至歐洲專利局參加該局所舉辦之專利檢索及審查研討會，行前從已參加之前輩或由相關資料報告中得知歐洲專利局建置功能完備健全之檢索資料庫，此行讓我親身體驗及使用該局提供專利審查官及一般社會大眾使用之檢索工具，並對歐洲專利制度及審查實務有初步地認識，其中的確有許多值得我們學習之處。課程中藉由與不同國家與會者之交流，了解不同國家專利制度之現況，對於審查人員融入國際社會，及提升審查水準助益良多，此乃本局提升審查品質與培養審查人員之國際觀及與國際接軌之目標最佳方法之一。

 近年來，本局為提升專利品質，於專利制度及審查流程、基準上做了諸多重大變革及改變，並強化專利資料庫檢索系統之整合。然而，從事專利相關工作者皆知，要提昇專利審查之品質首重專利資料庫之功能，歐洲專利局所提供之資料庫不僅在於資料相當完整，且十分便捷，使用者可從該廣大之資料庫中，迅速地檢索出有用之相關前案，並且有把握地決定可停止檢索之時機，而不使檢索工作猶如大海撈針，既費時而無效率。該資料庫主要倚賴一標準化檢索語言及正確之檢索策略，以先檢索出初步相關前案，再利用一有效檢視分析系統，由該初步相關前案中，快速找出與申請案最接近之前案及先前技術。然而，上述系統(EPODOC)或許因語言語法及思考邏輯之不同，非英語系國家之使用者於使用上或許效益不如英語系國家來的好，故該系統並非完全適合本國採用，惟該系統之JVIEWER中之檢視分析工具確實有值得本局建置檢索系統時參考及改進之處。再者，近年來，本局為加強先前技術之文獻完整性，有建置非專利文獻資料庫之構想及準備，希能提供檢索文獻之全文資料，或是經由非專利文獻資料庫所搜尋到之非全文資料能夠提供快速取得全文資料庫之服務管道，且希本局建置資料庫時能朝整合專利文獻資料庫及非專利文獻資料庫之功能，因為惟有功能強大且便捷之資料庫才能提高審查人員之使用率。

歐洲專利局於1998年10月起提供一檢索功能健全及便利之免費專利檢索資料庫，使用者可透過網際網路專利資料庫(esp@cenet®，網址:http://ep.espacenet.com/)取到專利申請案之檢索報告及公開、公告之專利文獻，透過資料庫中之專利家族，可得知一專利申請案於全世界之相關申請案，且該資料庫不斷有新增、改進之功能，對於全球之使用者而言，可謂提供專利檢索及查詢之便捷管道，其檢索報告及審查結果亦可提供世界審查人員審查時之參考，有助於專利審查之協調及一致化。本局目前雖無法提供具上述功能之資料庫，不過，本局現行內部使用之國內外專利說明書檢索系統，其中，中華民國專利資訊網已具備專利全文資料之功能，國外專利文獻亦有美日歐世界專利資料庫全域檢索系統，不過，上述免費資料庫僅限於局內人員使用，鑒於本局提倡便民政策，或許本局可考慮開放該系統之權限供外界使用，以便於國人能方便檢索專利文獻。

有關專利之單一性及補充修正之時機及相關規定，歐洲專利法及施行細則及歐洲專利審查基準中有清楚明確之規定，其中不符單一性規定之申請案，歐洲審查官會做出嚴格之判斷並要求申請人做選擇或補繳檢索費及分割申請之決定。另，補充修正之規定，申請人於申請至審定之過程中至少有一次之補充修正之機會，但若申請人已針對歐洲專利局第一次通知書(communication)作申復修正，之後若申請人欲想再提出補充修正，其必須在審查官同意下始可修正，該審查流程及規定於歐洲專利法及施行細則或審查基準中均有明文規定，依此規定歐洲專利局及申請人間建立一套清楚、明確之遊戲規則，其目的主要係為維持一公平性原則與簡化審查流程，同時避免申請人任意修正說明書或申請專利範圍而使審查官需重新檢索及審查，徒增審查人員之工作量，而延宕審查進度，建議本局可參考國外作法法制定相關規定。 

此次研習課程中，職對於歐洲專利局所提供之訓練教材及授課方式亦有深刻感受，該有系統教材之編排，強調是理論與實例並重，藉由實例取代理論文字之講述，其授課方式強調授課者與學員之間的互動。在案例研討之課程中，藉由學員自我演練及由授課者與學員互相溝通之方式，了解學員之觀念是否正確。雖此課程一個案例之研討會花費許多時間，不過，其結果不會只是紙上談兵，而會使人印象深刻，而有較佳學習效果，該教材之編撰及授課之方式或許可作為本局日後訓練審查人員時之參考，此乃職與同行者七冠共同之感受及建議。(以上由簡信裕提出)
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技術特徵4
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決定發明主題A之特定技術特徵(Special Technical Feature),STF(A)
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* 「the presentation of the claims should not make it unduly burdensome to determine the matter for which protection is sought. Objection may also arise where there is a multiplicity of alternatives within a single claim, if this renders it unduly burdensome to determine the matter for which protection sought.」
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