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美國在世界保護領域居領導地位，其專利制度的發展影響世界各國專利保護的發展趨勢，美國專利制度及法律規範相當完備，美國專利商標局在專利申請、審查實務運作、專利保護的開放及審查基準的修正，均能配合美國產業之發展及科技的進步，值得各國借鏡學習。本局此次派員赴美國專利商標局研習，主要透過了解美國專利審查實務的運作及實例研討，及深入了解其審查基準及美國法院判例對特殊專利案件之見解，以完備我國專利審查實務，對於導入符合國際趨勢之專利保護制度有極大之助益。本次研習主要內容包括：(1)美國專利申請及特殊程序。(2) 電子商務方法專利檢索及審查實務。(3)工業設計之專利保護。(4) 復審制度之介紹。(5) 訴願。
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第一章 出國目的與過程

為加強專利審查人才培訓，暨因應我國加入WTO後智慧財產權相關規定之國際協調化，並提昇專利審查品質，故於科專計劃「94年派員出國科專計畫」科目（屬科學支出）項下，安排專利審查人員至美國專利商標局（United State Patent and Trademark Office）參加專利研習課程。
美國在世界保護領域居領導地位，其專利制度的發展影響世界各國專利保護的發展趨勢，美國專利制度及法律規範相當完備，美國專利商標局在專利申請、審查實務運作、專利保護的開放及審查基準的修正，均能配合美國產業之發展及科技的進步，值得各國借鏡學習。

本次研習主要內容包括：(1)美國專利申請及特殊程序。(2) 電子商務方法專利檢索及審查實務。(3)工業設計之專利保護。(4) 復審制度（Reexamination）之介紹。(5) 訴願。

本局至美國專利商標局研習主要目的為：透過了解美國專利申請與審查實務的運作及實例研討，及深入了解其審查基準及美國法院判例對特殊專利案件之見解，以完備我國專利審查實務，對於導入符合國際趨勢之專利保護制度有極大之助益；另學習美國專利復審案及訴願審理程序及實務，以提升專利審查之整體品質，讓專利權獲得更有效之保護，以達成促進產業發展之專利法立法目標。

本篇出國報告撰寫分工如下：第二章「美國專利申請及特殊程序」與第四章「工業設計之專利保護」由葉雪美及徐嘉鴻撰寫；第三章「電子商務方法專利檢索及審查實務」由王萬榮及陳宏茂撰寫；第五章復審制度（Reexamination）及第六章「訴願」由廖承威撰寫；第七章為心得與建議事項。

第二章 美國專利申請及特殊程序
1、 專利相關的法律規定

1. 美國聯邦憲法第一章（Article 1）第八節(Section 8)第八款 (clause 8)規定: 爲促進科學和實用技術的進步，對於作家的著作和發明家的發明，在一定期限內授予專有權（Exclusive Right）。

2. 美國專利法是屬於美國聯邦法（Federal Law）之範疇,是1952年7月19日修訂之成文法，通常稱爲：聯邦法典第35篇（Title 35 United States Code，簡稱35 U.S.C.）後經歷過1975年、1984年和1999年三次較大的修訂。

3. 美國專利商標局訂定專利法實施細則（37 Code of Federal Regulation）以及專利審查指南（Manual of Patent Examining Procedure），作為USPTO專利申請及審查實務之依據。

4. 美國是專利合作條約的締約國，因此，PCT專利合作條約也是美國專利法規的一部分。

5. 發明人保護法（American Inventors Protection Act of 1999）規定美國早期公開的制度。
2、 美國專利的申請概況

1、專利的種類：美國的專利法將專利分爲三種，第一種是發明專利（Utility Patent）; 第二種是設計專利（Design Patent）; 第三種是植物專利（Plant Patent），而其中發明專利占全部專利的九成左右。

2、專利的期限：

（A）原來美國專利法規定，專利期限是從授權日起17年，1994年關貿總協定烏拉圭回合談判達成協定後，1999年修訂專利法，將專利期限改爲自申請日起20年；

（B）美國發明專利的期限是從授權日起生效，自最早之申請日起20年屆滿；設計專利的期限自授予之日起算14年屆滿。

（C）美國專利法規定了一些法定要件，在滿足這些要件下專利期限可以調整延長。例如：35 U.S.C.第156條規定，由於政府的法定行爲導致專利審查的延遲，可將專利期限延長5年；35 U.S.C第154條規定，由於USPTO未在法定期限內向申請人發出通知或未在法定期限內審結或因爲一些法定程序而延遲了專利授權，延誤的時間都可以加到專利期限中。

3、專利申請的形式要件

35 U.S.C. 第111條明白規定，專利申請應當由發明人或其授權人提出申請文件，並在法定期限內繳納規費，專利申請的形式要件為：（A）專利說明書（發明之說明書至少包含一項專利申請範圍）；（B）圖式（必要時）；（C）宣誓書或聲明(通常由發明人簽署並聲明：已閱讀申請、確認本人是該發明的最先發明人、且接受公開任何相關資訊的義務)；（D）繳交費用。

4、USPTO專利申請的審查流程

美國的專利從申請到核准發證通常需要2-3年，而自申請到第一次審查通知書通常需6-12個月，USPTO之審查流程算是穩定及快速的。

一般申請案的審查流程如後：

（1） 由發明人或其授權的人提出專利申請 ；

（2） USPTO收文受理，確定收文日期，並給予一個申請序號（共8位：前兩位01~09爲發明專利申請，29爲設計專利申請，60爲暫時申請，90爲重新領證專利）；

（3） 由初期專利審查部門（Office of Initial Patent Examination）進行程序審查，並確定申請日同時完成文件審核處理；再進行專利分類；

（4） 按分類號將申請案分配到審查部門進行審查（需時2-6個月），審查流程主要包括：

（a） 單一發明之審查和前案檢索；

（b） 專利要件的實質審查；

（c） 申請人答覆；

（d） 再次審查及再次答覆；

（e） 做出最終決定

（5） 申請人對決定不服，可向專利申訴和權利衝突委員會提出訴願。

5、美國專利申請的早期公開

在1999年專利法修訂之前，專利申請在獲准授權之前不公開，由USPTO負責保密。爲了符合關貿總協定多邊協定的要求，依據美國發明人保護法（American Inventors Protection Act of 1999, 簡稱AIPA ），專利申請應當自其最早申請日起18個月的期限屆滿後，由USPTO公開專利說明書的內容；申請人也可以要求提前公開申請。

但是爲了維護美國發明人的利益，修訂後的專利法規定了公開的條件和不公開的條件。首先規定專利申請公開，僅要求公開美國專利已在其他國家公開的內容，即在美國由USPTO公開的專利申請內容不會超出已在其他國家所公開的內容。當美國申請內容多於其他國家申請內容時，申請人可提交一份編寫副本用於公開，將未在其他國家公開的內容從要在美國公開的文本中刪除；其次如果申請人特別要求不公開申請，並確認未在其他國家提出申請的，18個月期限屆滿後可以不公開。

此外，2000年11月29日後已經或者將要在外國提出申請的美國申請案，依據多邊協定滿18個月都將公開。同時，還規定補償間求償權的臨時保護措施，對於自申請被公開之日起到專利授權日止期間內的侵權行爲，專利權人可以自授權日起6年內要求給予合理的使用費。
 

參、美國專利申請的種類

美國的專利申請通常可分爲兩大類，一類是暫時申請案(Provisional Application)，另一類是非暫時申請案，也稱為正式申請案 (Non-provisional Application)。

一、暫時申請案

（1）暫時申請案制度

美國專利法的一個基本原則是先發明原則(First to invent),其原來國內優先權的概念不涉及申請日，通常是指發明優先權，即用於確定最早發明日。美國為了配合關稅暨貿易總協定（General Agreement on Tariffs and Trade, 簡稱GATT）於1995年6月8日導入「暫時申請案」制度，允許發明人提交一份暫時申請，以相對於正式申請較低的申請費，相對簡單的手續，爲12個月內將提出的正式申請建立一個申請日的優先權。在提出暫時申請案之後，發明人可以在12個月的有效期內先尋找可能資金來源或是製造廠商，再決定是將發明授權、販賣給他人，還是自行申請專利。此外，由於暫時申請案的申請日可在未來被主張為優先權日，發明人還可以保有較早申請日的優勢。但新式樣專利不得申請暫時申請案，亦不能主張暫時申請案的優先權
。

暫時申請案是一種建立「美國專利申請日」的紀錄文件，並不是真正的專利申請案，有效期為 12 個月，暫時申請案的說明書必須符合35 U.S.C. §112的規定，其內容應涵括：書面說明、可據以實施及最佳實施模式，不得主張其他申請案的優先權，也不得作為繼續申請案之母案，美國專利局也不會對暫時申請案進行實質審查或將其獲准為暫時專利（Provisional Patent）。
 (2)暫時申請案之優先權 

在提出暫時申請案之後，申請人必須要在12個月內提出正式的發明專利申請案，才能主張「暫時申請案的申請日」為「美國專利申請日」，從其申請日起滿12個月即被視爲放棄，並不得恢復，暫時申請即失去作用。如果正式申請案中某些專利申請範圍未能由暫時申請案說明書充分支持時，該等申請專利範圍則不能主張暫時申請案申請日之優先權。

依35 U.S.C. §119的規定，暫時申請案可作為專利申請案或指定美國之國際申請案的優先權文件，但必須符合下列規定：

（a） 在暫時申請案的申請日起12個月內提出申請；

（b） 申請專利範圍必須是在暫時申請案中所揭露之發明；

（c） 至少有一發明人與暫時申請案相同；

（d） 主張暫時申請案之優先權；

（e） 暫時申請不能以較早的任何申請爲基礎享有優先權。

以下舉例說明暫時申請案之優先主張，例如：
（Ⅰ）1999年1月3日X提出暫時申案A，揭露L1；
（Ⅱ）1999年3月3日X提出暫時申請案B，揭露L1＋L2；
（Ⅲ）1999年9月3日X提出暫時申請案C，揭露L1＋L3；
（Ⅳ）1999年12月31日X及Y共同提PCT申請案D指定美國，揭露L1＋L2＋L3＋L4；
由於至少有一相同發明人，D案可以要求L1至L3的優先權；雖然A、B、C案的發明人相同，但A案是暫時申請案，B案不能要求L1的優先權，C案也不能要求L1的優先權。
（3）暫時申請案之申請時機    

一般國外（非美國）發明人如果要申請本國及美國的專利，通常會先在自己的國家申請專利後，再將自己本國的申請案翻譯成英文，提出美國申請並主張本國申請案的優先權。或許發明人會認為只要能保住較早的優先權日即可，翻譯延誤的時間並不會對美國申請案造成影響，其實這並不是完全正確的認知，由於美國專利法新穎性的部分條文是以「美國申請日」作為基準日，不受國外優先權日的影響，因此翻譯延誤的時間還是有可能不利於美國申請案的新穎性
。

暫時申請的申請費用相當便宜，小規模個體（Small Entity）為美金80元，大公司為美金160元。因此，我國廠商或發明人可考慮採取的做法是，在提出我國專利申請案的同時，也以同樣的說明書（可以是非英文的說明書）
在美國提出暫時申請案。雖然依照規定，暫時申請案是不能主張任何申請案的優先權，但由於暫時申請案是與國外申請案是同時提出，這種做法除了享有與主張優先權日同樣的優點，申請人更多了一個較早專利申請日的優勢，另一方面，也可彌補由於我國新型專利申請案形式審查所造成的過早公開之困擾。
二、非暫時申請案（正式申請案）

申請人向USPTO提出書面文件（包含詳細說明及專利範圍之專利說明書、宣誓書或聲明書）、必要圖式、申請規費，所有申請文件均須以英文書寫或檢附英文譯本，所有文件均須以打字機或機械印刷的形式印製出來，在所有符合法律規定之相關文件齊備前，申請案不會被交付審查。其中專利說明書及圖式為取得申請日的基本要件
。

非暫時申請案可分爲下列幾種形式：（1）母案（Parent application）；（2）原始申請案（Original Application）；（3）繼續申請案（ontinuation Application）；（4）分割申請案（Divisional Application）；（5）部分繼續申請案（ontinuation-in-part Application）；（6）替代申請案（Substitute Application）。以下分別就各種申請案予以說明：

（1）母案

對於一個特定的發明而言，在一個較早提出的專利申請案揭露該發明，可能是該發明的第一個申請案，或許不是，相對於相同標的之後申請案，較早之申請案稱為「母案」，暫時申請案不可作為母案
。

（2）原始申請案

專利法規中所稱「原始申請案」
，係指非重新領證申請案，原始申請案可以是該發明的第一個專利申請案，也可以是連續申請案。     

（3）繼續申請案（Continuing Application）

依據35 U.S.C. §120規定「同一發明人所提出之較後申請案，在較早申請案或與其同樣享有較早申請案之申請日利益的申請案核准前，且後申請案包括或與較早申請案（母案）有特定技術關聯者，則後申請案享有較早申請日之效力。」通常，申請人提出與較早申請案相同標的之繼續申請案（Continuing Application,簡稱為CA），可主張國內優先權，享有較早申請日之利益。繼續申請案有三種類型：（A）完全繼續申請案（CA）；（B）分割申請案；（C）部分繼續申請案（C-I-P）。

下列幾種情況可提出完全繼續申請案：

（A） 通常審查人員發出最後核駁通知（final action），不允許申請人對申請專利範圍作更進一步的修正時，申請人得依37CFR §1.53（b）之規定，在母案放棄或獲准專利之前，在不得導入新增事物（new matter）的前提下，將母案在申請過程中修正的所有內容重新整理，直接提出已修正過的說明書、申請專利範圍及圖式，提出完全繼續申請案，繼續申請案有一個新的案號，但享有母案的申請日利益，完全繼續申請案的母案不需要放棄
。

（B） 申請人需要較法定期間長的時間來蒐集證據或實驗數據，藉以撰寫較佳的答辯理由時，也可提出完全繼續申請案。

（C） 當請求專利範圍的部分請求權項在母案中被要求刪除，如此，母案才可獲准專利。申請人將這些從母案中刪除的請求權項（claim）加以修正或維持原來的請求權項，提出一個完全繼續申請案，但不得導入新增事物（new matter）。

（4）分割申請案（Divisional Application）

分割申請案是以母案爲基礎的一種繼續申請案，從正在審查中的母案分離出來的，例如：發明專利申請案包括兩個或兩個以上的發明，且是獨立的又不同的發明時，審查人員會發出「限制要求」（Requirement for Restriction）
，要求申請人限制或選擇其中一個發明進行審查，而申請人可依據35 U.S.C. §121，針對未為選擇的發明申請分割案。

另外，已在母案中揭露的實施例或發明，卻未包含於母案的申請專利範圍者，申請人可自動申請分割，分割案不能異於母案申請所揭示的實質內容。但是，母案申請是發明用專利，其分割申請案可以是發明專利，也可以是外觀設計專利，只要發明專利申請的附圖與該分割案申請是同樣的標的即可
。   

（5）部分繼續申請案（Continuation-in-Part Application ）

在母案審查時，申請人不能增加其說明書所不支援的申請專利範圍，而申請人的發明又有了新的進展，在這種情況下，申請人可以提出部分繼續申請，其中一些主題標的與母案相同，也可以增加一些新主題標的；其中與母案相同的部分可享有母案的申請日，增加的新內容僅擁有其自己的申請日，因爲標的中有新主題出現，所以可以增加新的發明人。通常新申請案以母案申請日作爲申請日，當出現權利衝突或需要對比文獻時，才會各自使用實際的申請日。

（6）替代申請案（Substitute Application）

替代申請案是指申請人將一個專利申請案放棄後，又對相同的發明標的及內容，再次提出的專利申請案
。
三、延續審查申請

由於專利訴願案的申請、處理及代理費用昂貴，實務上，許多申請人，是以延續審查申請案（Continued Prosecution Application,簡稱 CPA）或是請求繼續審查（Request for Continued Examination,簡稱 RCE）的方式來克服最終核駁審定，藉此取得專利。而且，由許多專利訴願案可得知，美國專利商標局對於訴願案的處理態度，希望在合理的範圍內與申請人達成妥協，許多的申請案在提出訴願後，審查人員會要求申請人將申請專利範圍稍作修正或合併後，即准予專利。以下簡單介紹延續審查申請案及請求繼續審查：
（1）延續審查申請案（Continued Prosecution Application, CPA）
1997年12月1日美國延續案的制度做了相當程度的修正，1995年6月8日到2000年5月29日間所提出的申請案，在審查人員最終核駁審定（final rejection）前，或最終核駁審定寄出日（mailing date）起3個月或6個月（需繳內延展規費）內提出，可依37CFR §1.53（d）的規定，提出繼續審查申請案，可提出一組已修正的申請專利範圍，但實質內容不得法導入新增事項（new matter），但提出CPA時，母案就視為放棄。CPA不會有新的案號，也不會由原審查人員手中移出，一般是由原審查人員繼續審查，因此，將會很迅速地收到核駁通知書（office action）。根據美國發明人保護法案（AIPA），CPA不適用於2000年5月29日之後所提出的發明或植物申請案，但可是用於37 C.F.R. §1.51（b）所定義之新式樣申請案。

（2） 請求繼續審查（Request for Continued Examination, RCE）
但在2000年5月29日後提出的發明或植物申請案，若要繼續審查，則需根據37CFR §1.114的規定，提出請求繼續審查，從2000年8月16日起必須在最終核駁審定寄出日（mailing date）起3個月或6個月（需繳內延展規費）內提出。RCE與CPA不同：（A）RCE只是以繳納規費的方式請求對相同的申請案重新進行審查；（B）RCE提出後，母案並不用拋棄。RCE雖不是個新的申請案，可增加或擴大申請專利範圍，但不能夠導入新增事物（new matter）。

理論上，可以無限制地提出RCE和CPA的申請，若是如果沒有新的證據或有效的答辯，或是對於被拒絕的申請專利範圍未作適當之修正，還是很快地就會被核駁。根據1994年12月簽署1995年6月生效的GATT規定，RCE和所有的延續申請（包括：CPA、CA、CIP以及分割案）所得到的專利期限是從母案申請日算起20年，因此，RCE和延續申請就要愈快越好，以避免專利權期間縮水。 

肆、特殊申請及審查程序

美國專利法採取先發明原則，不同於世界上大多數國家遵從先申請原則，其權利衝突程序設置的理論基礎及相關的規定中都可以看出先發明原則的基礎。美國專利法充分保護發明人的權利，兼顧公衆利益，從專利申請一直到專利權終止，設置有多種不同的特殊程序，例如：彌補權利失衡的問題，建立再審查程序；彌補專利權人因疏忽或不小心的錯誤造成專利無法實施，建立重新領證程序使發明人有機會修正權利。以下簡要說明重新領證、再審查及權利衝突程序：

一、重新領證程序（Reissue Application）
重新領證就是專利權人對專利權的保護範圍進行修改後，由USPTO重新授權的程序，是一個授權後的程序。當獲准專利的內容，有不小心或疏忽的錯誤時，由於該錯誤的存在使得本專利完全的或部分的無法實施或無效，專利權人可以透過提出重新領證的程序，修改因疏忽造成的錯誤，要求專利局對專利進行重新審查。
（1）重新領證程序之目的
1832年美國最高法院（Supreme court）授權USPTO可重新審查「因原專利中的缺陷所修改的申請專利範圍」，而造成該缺陷的原因必須是「由於不含欺詐行爲的疏忽或錯誤造成的」，由專利權人提出申請，USPTO可在原專利有效期內重新授權。1952年修訂的專利法明定重新領證程序的相關內容，確認重新領證是針對原專利所公開的發明，通常是因爲疏忽、偶然的錯誤而造成缺陷，使專利權人要求的權利少於或多於他應獲得的權利，如申請權利範圍太窄以至於無法保護全部發明；或是權利要求太寬使專利保護無效；或是在其他方面可能的缺陷等而進行的修正。

 （2）重新領證之法定要件

重新領證必須符合下列條件：（A）重新領證程序只能由專利權人啓動，USPTO或第三人都無權啓動該程序；（B）專利權人需證明提起重新領證程序的專利是完全地或部分地無效或無法實施，例如：說明書或附圖中的錯誤使專利無法實施，或由於專利權要求的權利多於他有權要求的；（C）專利權人需證明專利中的缺陷是由於不含欺詐意圖的錯誤所引起的，例如：證明錯誤的出現不是有意爲了隱藏技術方案的內容；（D）專利權人需證明沒有在該程序的申請案中加入新的技術內容，即重新領證的專利必須得到原說明書公開內容的支援；（E）專利權人證明重新領證的主題標的具有可專利性。

（3）擴大專利範圍之限制

對於擴大保護範圍的重新領證專利，應當在原專利授權日起兩年內提出申請，因爲擴大權利範圍可能會影響到公衆的利益，包括競爭對手的利益，所以法律規定只有在授權的兩年內可以提出，但須注意，美國聯邦巡迴法院（CAFC）訂出復奪法則（Recapture Doctrine），專利權人不能藉由重新領證程序再獲得原專利申請案中所刪除之請求權項的範圍，但可獲取較小於原專利申請案中已刪除請求權項之專利範圍。反之，由於縮小權利範圍的重新領證的申請，不會影響到公衆利益，所以法定給予充分的時間提出，即可以在專利有效期間的任何時候皆可提出。

（4）重新領證之效力及作用
理論上，重新領證的專利應與原有專利同樣的效力和作用，但由於重新領證是對權利範圍的重新界定，有可能損害到公衆的利益，因此，法律規定第三人有參與的權利（Intervening rights），並對重新領證專利進行了嚴格的限定，所以，重新領證專利的效力就會有幾種不同的情況：

（Ⅰ）對於權利範圍與原專利一致的重新領證專利，從原專利生效日起繼續有效；

（Ⅱ）對於權利範圍不同於原專利的重新領證專利，只能從重新領證日起主張權利；

（Ⅲ）重新領證後法律授予公衆一種絕對的權力，即繼續實施和從事重新領證前已進行的合法行爲。重新領證前不侵權的使用或銷售，重新領證前已開始的投資或交易，只要是合法的重新領證後都可以繼續，不會被視爲侵權。

 （5）重新領證之風險
重新領證雖然給予專利權人修正專利的機會，但對於專利權人也具有潛在的危險，重新領證是一次實質上的再審查過程，審查人員對於申請案中所有的專利權項，包括已經授權或是尚未授權的都將被重新審查，都可能予以駁回。又由於原專利與重新領證專利不同的權利，專利權人只能從重新領證日起主張權利，可能因爲重新領證而導致本來侵權的行爲變爲不侵權。另外一點，專利權人更應該注意，由於重新領證的審查過程中的文件是對社會大眾公開的，因此，重新領證中所的意見陳述或參考文件，將來都可能被他人利用來對抗專利權。

二、 再審查程序（Reexamination） 
1967年，美國總統約翰遜授權對美國專利系統進行研究，因而引出了再審查程序。美國國會於1980年增加了再審查程序，1981年7月 1日有關再審查的法案生效後，在一定條件下， 授權USPTO對專利進行再審查，對有關專利權無效性的實質問題進行複核。實際上，再審查程序是美國的專利制度上的一種質量控制系統，以彌補政府對於專利審查行政行爲的缺失及不足。1999年，國會考慮到單方再審程序爲專利權人提供了一個有利條件，爲了避免過於偏袒專利權人的利益，又制定了當事人之間的再審查程序（Inter parte Re-examination），法案於1999年11月29日生效，適用於任何已授權的專利，亦即任何人若握有讓專利無效的文獻或專利，在任何時間皆可提出「再審查程序」之申請，要求專利局對獲准之專利重新審查。再審查程序有點類似我國的舉發制度，但兩者間仍有些差異。

（1）再審查程序之目的

美國國會希望能藉由再審查程序，達到下列幾個目的：（A）藉由行政上的再審查機制，對有疑問的專利重新審視，以強化社會大眾及投資者對專利權確定性的信心；（B）透過再審查程序，較有效率地解決專利權有效性的問題，不必啓動費用昂貴且耗時、耗人力的法律訴訟程序；（C）專利經過再審查後，即使進行法律訴訟程序，也可將再審查結果提供給法院作為參考之專家意見。

 （2）再審查程序與重新領程序之差異

美國的專利法規定專利一旦授權，USPTO就失去了對專利性的管轄權，專利的範圍和有效性將由法院在侵權訴訟或其他法律訴訟中確定，再審查程序和重新領證程序都是法律規定的授權後的程序，授權USPTO在一定條件對專利重新審理。再審查程序與重新領證程序有一些不同之處：

（Ⅰ）再審查是爲了修正因USPTO在審理原申請時錯誤地理解了相關的現有技術而導致專利有缺陷和錯誤；重新領證則是爲了修正由專利權人造成的錯誤；

（Ⅱ）再審不察能夠擴大權利範圍；

（Ⅲ）再審查可以由多方面啓動，專利權人可以啓動再審查程序，非專利權人也可以啓動再審查程序，USPTO也有權啓動再審查程序，而重新領證只能由專利權人啓動；

（Ⅳ）再審查之申請人不必指出任何錯誤，只需提供對比文件；而重新領證則要求專利權人聲明有缺陷。
（3）再審查程序申請之限制

任何人都可對任何有效專利提出再審查，可利用現有技術核查已授權的權利要求的有效性，但是法律規定不能以同樣的現有技術資料啓動再審查程序，即若該資料在以前的審查中已經過討論，那麽就不能採用該資料提起再審查；再審查的提出不能依據其他理由，如欺詐行爲，或公開使用、許諾銷售等法定禁忌行爲；啓動再查審程序不影響專利的有效性。再審查程序可以與重新領證、權利衝突或法律訴訟程序並存。一次再審查程序結束前，即再審查證明頒發公告前，不得再次提起再審查程序。

 （4）再審查的程序

（Ⅰ）申請人依法提出再審查程序，如果是由非專利權人提出，必須明確說明是當事人之間再審查程序，再審理中提交到USPTO的文件都應當再提交給對方當事人，請求必須包括確認申請人是利害關係方本人的身份證明； 
（Ⅱ）USPTO的審查人員將判定引用的現有技術文件是否使專利性成爲了實質的新問題，三個月內必須決定是否啓動再審查程序，並通知當事人（當事人之間的再審查爲雙方當事人），專利權人也可以陳述意見；若USPTO作出不啓動再審查的決定，則爲終局決定，不能上訴；

（Ⅲ）如有認爲有新問題存在，就會安排再審查程序。如果該專利處於法律訴訟中或重新領證程序中，USPTO也有權啓動再審查程序，並且將重新領證與再審查程序合併，依據審查程序進行再次審查；
（Ⅳ）最後審查人員將作出再審查證書，刪除無專利性的權利項目，將修改後具專利性的申請專利範圍合併確認其專利權；

（Ⅴ）專利權人對USPTO作出的修改決定不服的可以上訴到專利上訴和衝突委員會或聯邦巡迴法院，但不能是聯邦地區法院，對於當事人之間的再審查程序，專利權人上訴時，非專利權人方有權參與；但是非專利權人方不服USPTO決定的，只能上訴到專利上訴和衝突委員會，對專利上訴和衝突委員會決定不服的則不能上訴到法院。
（5）再審查之效果

再審查後USPTO將作出再審查證明，該證明根據再審查結果，再次授予專利，或是駁回專利，或是刪除若干申請專利範圍。

三、權利衝突程（Interference Procedure）

USPTO根據美國專利法第134、135條設立權利衝突程序，因爲美國專利法是先發明原則，所以，確定發明優先權問題是極其重要的。當USPTO發現（1）兩個以上（非同ㄧ）的申請人就同ㄧ的發明分別提出不同的專利申請（two pending applications）時，或是（2）某申請案與已核准而尚屬有效之專利，屬同ㄧ發明時（between a pending application and an issued, un-expired patent），就需要透過權利衝突程序來確定誰是最先的發明人，該衝突程序可考慮專利性的問題，但不討論侵權的問題。

權利衝突程序是個極複雜的程序，採用一種獨特的法定程序規。1984年以前，負責審理權利衝突程序的是USPTO的專利衝突委員會，該委員會對發明優先權的問題具有管轄權，有權決定有關發明優先權的問題以及進行與該問題相關問題的討論，無權決定涉及現有技術的專利性的問題。1984年修改專利法，將專利上訴委員會與專利衝突委員會合併爲專利上訴和衝突委員會（Board of Patent Appeals and Interferences，簡稱BPAI），BPAI對可專利性的問題也具備了管轄權，換言之，除了有權決定發明優先權問題外，也可以決定有關可專利性的問題。

權利衝突程序的啓動，可由審查人員提出，也可以由申請人提出。申請人可請求對審理中的申請案提起衝突程序，但通常這種情況較少，因爲原來美國專利法規定審理中的申請案需由USPTO保密，修改後的專利法雖然規定申請日起滿18個月的早期公開，但又有公開的例外規定，實際上，只要是不到外國申請的美國申請案還是可以保密的。審查人員在宣佈權利衝突前，應當確定在申請案之間或申請案與專利之間有權利衝突的主題標的，且該衝突的主題標的是可以授予專利的。

權利衝突的宣佈，可以發生在兩個以上正在審查中的申請案間，也可以發生在一個或多個專利與至少一個正在審查中的申請案間。USPTO對專利間的權利衝突沒有管轄權，通常專利間的權利衝突是藉由向法院提出訴訟的方式來解決。但專利權人可以透過提起「重新領證的程序」，藉以引起與另一專利的權利衝突使USPTO再次擁有管轄權。

權利衝突程序有以下幾個階段：
（A）宣告衝突（Declaration of Interference）：USPTO將宣佈衝  

突的通知送交當事人；

（B）初步訴請（Preliminary Motions）：由當事人在規定的期限內（通常爲三個月）提出意見；

（C）告知及回覆（Notice and Reply）：一旦審查員人根據初步動議沒有終止衝突程序，就將初步陳述送對方當事人並公開；

（D） 證詞階段（Testimony Period）：由當事人提供有關發明構思﹑付諸實施和合理勤勉等相關問題的證據，確定早於申請日的發明日；

（E）聽證（Hearing）：審查員安排告知與舉證的時間，並安排最後有三位審查員的聽證會。開始階段可以由一位審查員處理；

（F）裁決（Final decision）：一般規定從宣佈衝突起24個月內應當作出裁決，由三人委員會做出裁決，戰勝其他當事人獲得優先權的發明人才能獲得專利權，對決定不服的一方可以要求對裁決進行復議；

（G）上訴法院（Appeal court）：不服裁決的可以將專利上訴和衝突委員會的決定上訴到聯邦上訴巡迴法院。

（H）當事人之間可以達成協議，但任何協定都應當提交給

USPTO。而USPTO不宣佈衝突的決定是終局決定，不得上訴到法院。

伍、有關優先權的規定

美國提出專利申請的申請人，應當在專利授權之前提出優先權聲明並提交原外國申請的副本。申請人在提出最初申請時不必記載優先權，但專利法實施細則規定：申請人誓詞或聲明中應當有要求優先權的聲明，並確定作爲優先權基礎申請案的申請號，申請提出國與申請日；通常，在繼續申請中應再次提出聲明。

要求優先權的聲明和外國申請的副本，應當在專利授權之前，或專利申請6個月後專利局指定的期限內提交至專利局，否則視爲放棄優先權主張。1997年修訂的專利法規定：專利局可以規定提交要求優先權聲明的截止日，確保在優先權日起滿18個月可以公開申請，現在規定截止日爲優先權日起16個月，當USPTO轉爲電子申請時，預計可以更接近滿18個月的日期。

當申請人提出優先權聲明時，USPTO有權依法進行形式審查，審查人員不審查是否認可優先權。USPTO只在下列情況下才對優先權作爲裁定：（A）審查人員發現優先權期間的對比文獻；（B）在權利衝突程序中需要確立發明優先權（C）審查人員特別要求或專利授權前出現其他情況。 

陸、重複專利（Double Patenting）

在前後的專利或申請案的發明人中至少有一發明人相同，或前後案受讓人（assignee）相同時，若後續專利案件的申請專利範圍與前案的申請專利範圍相同或實質相同時，稱為重複專利（double patenting）。實務上，重複專利有兩種情形：（1）一種是「相同發明」類型的重複專利（the same invention double patenting），就是前後案中重複主張的專利範圍相同，美國專利法第101條及第171條特別指出，若符合專利要件時，得取得「一個專利」，法院的解讀為：「此單數形式的運用，清楚顯示一個設計僅得頒發一項專利
」；（2）另一種是「顯而易知型」的重複專利（the obvious type double patenting），前後案的申請專利範圍雖然不同，但相對於前案主張的專利範圍，後案所主張的專利範圍是顯而易知的。前者為專利法第101條所禁止；後者是「非法定類型」的重複專利，其核駁理由是基於公共政策的理論基礎而產生由判決理由，主要是禁止申請人試圖藉由第二件專利的申請專利範圍與第一件專利在可專利性無法區別方式而延長專利期間。

重複專利之核駁係基於專利與申請案、或申請案與申請案間申請專利範圍的比較；只有在定義申請專利範圍時，專利或申請案的揭露內容才得互為基礎。重複專利是以「申請專利範圍的比較」為基礎，然而，設計專利申請案的圖面與申請專利範圍有直接的關聯，審查人員應知道在發明專利或申請案中，圖面與申請專利範圍並沒有直接的關聯性，所以，幾件不同發明的申請專利範圍其圖面得以揭露相同的內容，而均可獲准專利。因此，在發明專利或申請案與設計申請案間重複專利之審查，不得僅以發明專利的圖面所揭露之內容為考量基礎
，審查人員必須不依賴發明所揭露之圖面，而能從發明專利的申請專利範圍，重新建構設計申請案所請求的設計，才得以「非法定重複專利」的理由核駁之。

1. 相同發明之重複專利
重複專利，可以發生在兩個發明專利或申請案之間、兩個設計之間，也可能發生在一個設計專利和一個發明專利之間
。兩個申請專利範圍完全相同或實質相同的發明，或是兩個完全相同的設計，都是屬於「法定類型的相同發明」，法定相同發明的重複專利，係根據35 U.S.C.第101條予以核駁；法定相同設計的重複專利，係基於35 U.S.C.第 171條予以核駁，禁止一設計已授與專利後，重複授與第二個設計專利，為恰當地核駁此類型的重複專利，必需是同ㄧ範圍之同一設計重複申請
。然而，設計與發明間「相同發明」的重複專利，不得以35 U.S.C. 第101條及35 U.S.C. 第171條的規定核駁兩種不同類型的申請專利範圍（both claims）（設計與發明專利申請專利範圍之對抗），因為該類型重複專利的核駁並無法律基礎原則，而是以判決所產生的理論依據為核駁理由
。申請人要注意的是，無論是法定或非法定類型「相同發明」的重複專利，均不得藉由「期末拋棄」（terminal disclaimer）的方式克服之
。

2. 顯而易知型之重複專利

顯而易知型之重複專利的核駁理由是以判決所創設的理論為依據，係為了防止專利權人不公平或不當延長專利所授與的排他權期間的公共政策
。在相同發明概念下的不同範圍但彼此間可專利性無法區別的發明申請案中，或在同一設計概念下兩個不相同的外觀彼此間的可專利性無法區別時，應以「顯而易知類型的非法定重複專利」的理由核駁之。非法定類型之重複專利者，若非以「相同發明」類型之理由核駁，申請人得提交「期末拋棄」（terminal disclaimer）的聲明克服之。「期末拋棄」聲明方式之目的，係申請人可排除重複專利之核駁，亦可避免核准第二個專利而對社會大眾造成潛在的傷害。

顯而易知類型的重複專利核駁，是以35 U.S.C. 第103條(a)款中顯而易知的基準為基礎。換言之，依據相關的先前技藝或類似案例，兩個相互衝突之設計的整體外觀基本上相同，其間的差異應是極微小（minor）、或是可專利性無法區別，不然就是該差異對於相關領域中具有通常技藝之設計者為顯而易知者。依35 U.S.C. 第10條(a)款的規定，若認為申請專利範圍是顯而易知者，應做成一個顯而易知類型的重複專利核駁。當較早的專利（比申請案早的時間不超過一年）或申請案並非技術上的「先前技藝」，所使用的原則是相同的
。

引用專利案之核駁應限於該專利案在申請案申請日之前一年內始核准專利者。若該專利核准早於申請案已逾一年以上者，該專利被認為是「先前技藝」，得依35 U.S.C.第 102條(b)款/第10條(a)款的規定核駁。若在一專利與一連續申請案（continuing application）間發生重複專利的問題，提醒審查人員，僅在於連續申請案之申請是自願的情形下，才能予以核駁，如果是依35 U.S.C. 第121條規定分割的直接、未修飾的結果則不適用。

第三章 電子商務方法專利檢索及審查實務
壹、前言

近十多年來電子商務在網際網路中風起雲湧的堀起，其無限空間的經營特性，使的各國廠商及個人開始對電子商務相關技術進行專利佈局，以求取最大之利益。美國專利商標局(USPTO)於 1996年2月公佈「電腦相關發明審查基準」，相繼我國智慧財產局亦在1999年10月公佈「電腦相關發明審查基準」。
USPTO將所謂〝Business Method Patents〞，「電子商務專利」，其實只是軟體專利的一種，須回歸電腦相關發明審查基準進行審查，在美國因累積多個法院判例，其基準有法院判例作修正解釋（如1998年State Street Bank & Trust Co. vs Signature Financial Group Inc.和1999年Amazon.com vs Barnesandnoble.com 兩件專利侵害案），而本國之基準主要擷取美國電腦相關發明審查基準之精神，所以有必要對美國電子商務審查實務做深一層之認識。

貳、美國商業方法專利分類

美國專利分類並非將所有商業方法分在Class705，只有將利用電腦工具(computer-implemented)處理相關電子商務、網際網路和包含財務、商業實施、管理或成本/售價決定之資料處理分類在Class705；其它方法之請求專利係依據其使用組成及領域去分類及審查。

而Class705資料處理，包括：財務、商業實施、管理或成本/售價決定，其定義在提供工具和對應的方法以執行資料處理或計算操作在財務資料、商業實施、經營和管理、貨品或服務索價之決定。
Class705內容涵蓋:

1、 決定誰是你的顧客，他們需要的產品及服務(市場分析調查)。
2、 通知顧客你存在，將產品或服務展示給他們了解，和促使他們購買(廣告管理、目錄系統、激勵方案、票卷贖回)。

3、 在商業處理之前、期間或之後之金錢及信用之交易(信貸處理、銷售點系統、廣告、基金轉換、銀行業務、房屋銷售、稅金處理及投資計劃)。

4、 資源、金錢、產品之追蹤(人力資源管理、計畫、會計、存貨盤存監控)

叁、適格之專利標的
美國專利法35U.S.C.§101規定“任何人發明或發現任何新而有用的方法、機器、製品或者組合物質，或者任何它們新而有用的改進，皆可根據本法的規定與條件下取得專利”。其請求項之專利標的必須具有實用性，才能符合可專利性的要求。
美國最高法院(Supreme Court) 認為國會(Congress)於1952年專利法修訂時，關於可專利標的的立法意旨：任何在太陽下任何人為的事物("include anything under the sun that is made by man.") ，傾向擴張解讀可專利標的。

美國專利審查依據聯邦最高法院判例認為三項標的不受專利保護的，即「自然定律、物理現象及抽象意念」（”laws of nature, natural phenomena and abstract ideas”） ，Diamond v. Diehr, 450 U.S.175,185,209 USPQ1,7 (1981)，而商業方法不應以非法定標的來排除它，應將其視為其他步驟或方法，以相同之專利要件來審查其是否具專利性，參考 State street &Trust Co v. Signature Financial Group, Inc.,47 U.S.P.Q.2d 1596 ,1604(Fed. Cir. 1998)。

美國最高法院(Supreme Court) 認為一機器(電腦)設計程式去轉換資料將抽象金錢數量轉換成最終之股票價格，事實上，其為構成數學演繹、公式及運算之實際應用，因其能夠產出「有用、具體與有形的結果」（a useful, concrete and tangible result），最終股票價格提供投資者及他們的經紀人在投資或節稅上做投資決定，所以可受到專利的保護。參考State street ,149 F.3d at 1374-75 ,47 U.S.P.Q.2d at 1602。
一方法、機器、製品或者組合物質利用自然定律、物理現象及抽象意念來完成，可成為專利之標的；即使自然定律、物理現象及抽象意念本身不可為專利之標的。參考 State street ,149 F.3d at 1374。
而State street案例提供如何判斷一個請求項是否合於法定標的之指導。 

所以一個請求項是否合於法定標的，不應只著眼在方法、機器、製品或者組合物質四個範疇，應以其必要技術特徵，特別是實際應用作為判斷之依據。而其所謂之實際應用即為請求項能夠產出「有用、具體與有形的結果」（a useful, concrete and tangible result）。參考State street ,47 USPQ2d at 1602.。

肆、描述素材(descriptive material) 

描述素材可分為：功能性描述素材及非功能性描述素材
一、功能性描述素材
功能性描述素材"("functional descriptive material")並非專利權保護的範疇，如資料結構(data structure)或電腦程式(computer program)，若將功能性描述素材儲存於電腦可讀取記錄媒體(computer-readable media) 使用於電腦系統..等設備，產生「有用、具體與有形的結果」，即可成為專利權保護的範疇。
功能性描述素材範例：

1. 一個請求項利用電腦可讀取記錄媒體編碼成具有功能性之資料結構。其資料結構與硬體/軟體間產生結構及功能的交互作用。
2. 一個請求項利用電腦可讀取記錄媒體編碼成一電腦程式。電腦程式與電腦本身間產生結構及功能的交互作用，使程式之功能性能真實的提供「有用、具體與有形的結果」。
所以功能性描述素材係指資料結構(data structure)本身或電腦程式(computer program)本身，本身均非專利保護標的，其內含資訊必須與電腦可讀記錄媒體之間產生結構與功能的交互作用，方可為專利保護標的。
二、非功能性描述素材
非功能性描述素材("Non-functional descriptive material")本身亦非專利保護標的。如音樂、文學創作、藝術、相片、編輯物、資料庫本身、單純之資料排列。

非功能性描述素材即使與電腦可讀取記錄媒體結合，無法產生功能性之交互作用，亦既無法產生「有用、具體與有形的結果」。
非描述素材本身範例：

範例請求項

一種授權，包含：

1. 第一部分敘述所涵蓋之授權範圍；

2. 第二部分敘述未涵蓋之授權範圍。

一種授權只是描述素材本身，相同應用之請求項表達方式，如”一種契約，包含…”，和”一種由電腦產生之出貨單，出貨單包含”，這些請求項整體上無法產生「有用、具體與有形的結果」，故非專利保護標的。
伍、美國Class705申請案之趨勢
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由上圖可知美國商業方法之專利，近年來申請案件量急劇增加，從1997年之1000件，快速爬升至2001年8700件，在網路電子商務泡沫化(2001年)，雖略有下降，目前仍維持6000件左右之進案量。

陸、先前技術之演進

在過去以來，美國及美國以外之專利，在審查過程中是以檢索前案方式作為先前技術之依據，但在某些合併之技術領域，例如：商業方法，現在審查員主要依賴非專利文獻(NPL)，尤其是在可檢索之電子化之資料庫群。

為了確定Class705之審查員使用適當之資料庫檢索，於2001年6月相關單位發佈主要之NPL檢索資料庫清單，以公開徵詢意見。

審查員可能很難證實一個請求項之發明，為該領域普遍實施或公知事實，因為該領域未被適當之文件化，記載日期或是以一位審查員可以輕易取得之揭露方式。

經由與業界之溝通與合作，前述之情況正在改變，在商業方法之工作小組，已經與近40種行業合作以及與專利律師/代理人交涉，其多數已就企業先前未文件化部份，已普遍實施提供訓練。

細則105條也是協助審查員明瞭一份已知之發明案，並建立檢索策略。105條(37 C.F.R.△1.105(a)(b))略以「…審查員或相關人員可以說需要順從…此類資訊，因為需要合理地、適當的審查或看待事情…」。檢索資料庫被設計來更快速取得相關資訊。

審查員可取得文獻資訊之途徑：

1. 商業資料庫：審查員可以要求申請人提供一份可以針對發明案檢索的已知資料庫清單。在商業方法中，一種普遍使用細則105條。
2. 檢索：審查員可以要求申請人確認已檢索前案。

3. 相關資訊：審查員可以要求申請人提供一份非專利文獻，或美國國外的公開申請案或專利之資訊；其須與請求發明有關，用於參考之應用，或用於發明之過程。

柒、印刷之刊物公開 - 過去到現在

一種參考文件是對大眾而言，可取得到之印刷公開品；一種參考文件被證明為印刷公開品，在Wyer,655 F.2d 221,226,210 USPQ 790 (CCPA 1981)提到：「基於滿足公開，這樣的文件已被傳播或以其他相當可能性方法以令有興趣且為所屬技術領域中具通常知識者，練習努力而可以獲得者。」

「已知的技藝在文件之複製、資料儲存及資料系統之取得、”傳播之可能性”這項經常不是以是否為”印刷的”觀念，其始於1836年之專利法。」見於 Wyer,655 F.2d 221,226,210 USPQ 790,794 (CCPA 1981)。

一、電子刊物

一種電子刊物包括一種線上資料庫或網路刊物，是被視為一種「印刷刊物」，在102條(a)及(b)提及之公開資料是對注重於該等文件有關技藝之相關人士能取得者。見於 Wyer,655 F.2d 221,227,210 USPQ 790,794 (CCPA 1981)。

如此「資訊是否被印刷、書寫或是微縮片或磁帶或錄音帶..等等，各別欲表彰資訊為一種印刷公開物…應該足以產生傳播性證據，或對注重於該等文件有關技藝之相關人士是以其他可行而且可取得者。」見於 Wyer,655 F.2d 227,210 USPQ at 794,Amazon.com v.Barnesandnoble.com,73F.Supp.2d 1228,53 USPQ 2d 1115,1119 (W.D. Wash.1999)
二、網際網路及資料庫先前技藝

在網際網路揭露之先前技藝或是線上資料庫是視為公開之資料，而公佈日即為公開日。該資料須有日期，且非臨時性的，例如：影音資料流不被存檔取得。必須能可公開取得，如：指示隨後的取得。

藉由展示電子刊物可視為取得公開之實際日期，審查員可將電子刊物當做先前技術，據以作成主要的引證，且轉嫁至申請人提出反證。
三、網站及軟體產品之先前技藝

1. 若張貼日期能被發現，且該日期在發明案之前，網站資料能被用來做參考文獻。

2. 軟體產品能被用來當作前案，只要以該軟體第一次安裝或發行日期。
四、過去慣用確定日期之對策(資源)

商業資料庫（Commerical Databases）

商業資料庫已經為審查員使用，資料庫之文件可用來提供網站之日期。

(1) 若文件之日期為有效唯一日期之資訊，則該日期可視為網站之日期。
(2) 若網站其他相關日期資訊已揭露在文件中，則該相關資訊所使用之日期可視為網站之日期。
回溯機器(Wayback Machine)

回溯機器(Wayback Machine)網站名稱為 www.archive.org，其搜尋回溯網頁資料可至1996年。每一取出之網頁，已註明日期。涵蓋範圍很多，但非全部網頁。

使用回溯機器之步驟：(假如要取得tipo 2003年11月份之網頁)

1. 輸入網站名稱 www.archive.org
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2. 於Wayback Machine網站內，輸入所欲查詢之網頁http://tipo.gov.tw/
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3. 取出之網頁，已註明日期。
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4. 依自己所需網頁日期點取Nov 20, 2003。
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捌、2003年3月指導宣言

指導宣言聲明class705：

一、強制檢索：

1、 專利前案即公開申請案(依us分類時程)。

2、 東方及西方的電子專利檢索系統。

3、 國外專利文件。

4、 其他非專利文獻。

二、建立一個檢索策略顧問平台

包括資深審查員及檢索專家，對審查員而言這是一種資源，可遇該平台諮詢，已獲得檢索之協助。

三、建立一個以網站為基礎的非專利文獻資源之計畫

提供審查員進入一非專利文獻的資料庫群核心之網站使用關鍵字，而審查員能夠增加參考其他審查員使用該資料庫。

四、對於核准的申請案建立二階審核制

1、 確立檢索符合需求。

2、 在每一個案子中獲准的理由。

3、 請求項之範圍是適當的。

五、擴大品質覆核的抽樣

六、修正MPEP 2106節-電腦相關發明之審查基準

七、103訓練教材(範例)

http//www.uspto.gov/web/menu/busmethp/busmeth103.rej.htm

八、強調與業者合作，並不斷努力

九、包括以訓練為需求的公開範圍

 審查員所檢索之非專利文獻資料庫已經公開列出及要求公開評論。

十、其他宣言聲明

1. 強調不斷要求業者回饋。

2. 建立非專利文獻引證之自有資料庫。

3. 建制三個額外之專案審查員，責任包括：陳情、PCT、訴願、更正及舉發。

4. 建制兩個額外之品質保證審查員，覆核所有核准之申請案。

5. 這些額外的措施十分成功，並且得到下列結果：改善監督，更仔細覆核審查作為及改善訓練。

第四章 工業設計之專利保護

壹、 設計（新式樣）的定義

美國專利法35 U.S.C. 171
 第一項規定「 設計專利，任何人凡對工業製品創作出具新（new）、原創（original ）及裝飾性（ornamental）的設計，合於本法之規定及要件者，得取得專利。」由此得知，設計係由透過視覺訴求且具體實施或應用於工業產品上的裝飾特徵所構成，由於設計乃表現在物品的外觀上，所以，設計專利之主題標的，得為

（1） 應用於物品的表面裝飾；

（2） 應用於物品之外觀形狀或表面配置；

（3） 物品之外觀形狀、表面配置與及表面裝飾之結合
。

但是，設計不能僅為表面裝飾的計畫方案、不能脫離物品而單獨成為設計專利之標的、也不可以是方法偶成的結果，設計必須是明確、可預知且可重製的成果。
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圖4-1-1 設計專利之主題標的

表面裝飾       外觀之表面配置     觀形狀與表裝飾之結合

貳、設計專利與發明專利的差異

依美國專利法35 U.S.C. 101規定得知，發明專利係保護物品的使用和操作方式；依美國專利法35 U.S.C. 171規定得知，設計專利係保護物品的外觀設計。如果，一件物品是同時具有實用性和外觀裝飾性的發明創作時，亦即，工業產品同時具有功能性和裝飾性的特徵時，可以同時獲准發明專利和設計專利。雖然，有時物品的使用或操作的實用性與設計的裝飾性是不容易清楚分辨的，但發明專利與設計專利是以不同法律規定提供不同的專利保護範圍。

參、設計專利之申請態樣

美國的設計專利依設計本身的性質及實施或應用的狀態，可有數種不同的申請態樣，例如：一個完整物品之整體設計、實施於物品之某一部份之部分設計（portion design）、一個設計概念的多數個實施例（multiple embodiments）、以及實施於電腦螢幕上的表面裝飾，例如：電腦形成圖（Computer-Generated Icons，以下簡稱Icons）、電腦形成的字體（type fonts）。

（1） 整體物品設計：應用於整輛汽車、或是整體車身的設計（如圖4-3-1左側所示）

（2） 部分設計：應用於汽車車身的應用於汽車車身的某一部份（如圖4-3-1右側所示）

（3） 多實施例的設計：37CFR§1.153規定設計專利申請案僅有單一的申請專利範圍，因此，一個設計專利僅保護一個設計，如果申請人基於同一設計概念下所創作兩個或兩個以上的設計，由於該等設計的可專利性上無法區分，則可例外的允許申請人以多數個實施例的方式將該等設計置於同一個設計專利申請案中（如圖4-3-2所示）。
（4） Icons：係表現在電腦螢幕、終端機、其他顯示面板或其部分者之具有二維空間形象（2-dimensional images）的表面裝飾
，由於設計專利不得脫離其所應用之物品僅以表面裝飾之方案單獨存在，為了要符合美國專利法第171條有關物品（article）之規定
，Icon及電腦形成字體都必須實施在工業產品（電腦螢幕、顯示器、其他顯示面板或其中一部份）上，因此Icon設計專利的申請案，必須在圖面上表示該設計的性質及所使用的環境（environmental use），結構環境（environmental structure），由於結構環境不是該設計的一部分，可在圖面中以虛線來表示該結構環境（如圖4-3-3所示）
。
（5） 成套物品：一般整套販售或整組使用的餐具、桌椅、容器或遊戲用具等物品，可將實施或應用於成套或整組物品的設計，揭露於申請案的圖面中（如圖4-3-4所示），這類申請案之設計名稱，應以單一統一的實體（a single entity）明確定義該等物品或元件，例如：一組、一套、一雙、組合、總成等（set 、unit、pair、combination、assembly）等單位名稱。
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圖4-3-1  Des. 358,569                    Des. 357,666

圖4-3-2
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  圖4-3-3  Des. 341,848                   Des. 398,001     
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圖4-3-4   Des. 469,817    西洋棋               
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肆、申請設計專利的形式要件

申請設計專利應具備以下所列之基本要件：

（1） 前言，敘明申請人的姓名全銜、設計名稱、及可具體實施該設計的物品，簡要說明該物品的性質及其使用目的；

（2） 說明圖面的圖號；

（3） 圖面說明 (選擇性)；

（4） 單一申請專利範圍（claim）；

（5） 圖面或照片；

（6） 具法律效力的宣誓書或聲明書。

伍、圖面表現方式

由於設計專利係依據其所附的圖面或照片所揭示之設計而授與專利，設計專利侵權訴訟也是以圖面來界定專利保護範圍，因此，圖面揭示是設計專利申請案最重要的基本要件。每件設計專利申請案必須附上所請求設計之圖面或黑白照片，申請人所附的圖面或照片必須是清楚而且完整，因為，這些圖面或照片是用來揭露所請專利之設計的整體外觀及視覺效果。為滿足專利法第112條所規定的說明書揭露要件，申請案所附的圖面或照片必須有足夠的視圖，才得以完整地揭示所請專利之設計之整體外觀。設計專利的圖面得以下列方式為之：

[image: image13.wmf] 

（1）墨線繪製的圖面            
（2）照片

只有少數的情況下，申請人依專利法施行細則第1.84條(a)項(2)款之規定提出聲請及說明時，才可使用彩色圖面或照片。
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（3）電腦形成的線稿圖或照片
（4）使用照片的缺點

一般情況下，不鼓勵申請人使用照片，由於照片上的陰影與明暗反差大的區域會造成申請專利範圍不明確，審查人員無法明確該設計範圍及判斷解讀該設計範圍，也會模糊申請人的權利主張，更容易造成是否為新增事物（new matter）的爭議。

陸、擴大設計保護的申請方式

由於設計專利申請態樣及圖面中所揭露的主題內容不同，會影響到設計專利權利範圍的解讀及保護的範圍，因此，如果申請人想要擴大設計專利保護的範圍，USPTO建議申請人參考下列的申請方式提出設計專利申請：

（1） 虛線表示的方式：

美國專利審查基準（MPEP）§ 1503中提及，在設計專利申請案的圖面中，申請人將想要主張權利的部份在圖面中的以實線繪製，將不要主張權利的部份以虛線呈現之，並在圖面說明中詳敘說明。如果申請人想要在圖面中呈現物體的某部分，但又不希望這種表現方式會影響到專利保護範圍，就可以考慮使用虛線來表示。一般而言，虛線兩種最普通的用途是揭示與設計專利標的有關的環境以及定義申請專利範圍的領域，並在圖面說明中，說明虛線部分並非構成設計專利標的之一部分或特定實施例。

例如：運動鞋的局部設計專利申請案（如圖4-6-1所示），圖面中只有外側面的飾塊是以實線呈現，運動鞋的其他部分則以虛線來呈現，在定義保護範圍時，只有實線的飾塊部份才會被考慮進去，虛線所揭露的其他部份不會影響到專利的保護範圍。一般而言，虛線有兩種最普通的用途，一種是揭示與設計專利標的有關的環境（如圖4-6-3所示），另一種則是定義申請專利範圍的領域（如圖4-6-2所示）。無論是局部設計的申請或是表面裝飾的申請案，申請人必須在圖面說明中，說明虛線所揭露的並非設計專利標的之一部分或是特定實施例。
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圖4-6-1
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圖4-6-2  Des. 497,797              圖4-6-3   Des. 500,765
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（飲料瓶的部份花紋設計）        （電腦螢幕使用者介面顯示）
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（2） 多重申請概念

如果申請人實施於一項物品的設計包含多數個新穎的特徵，申請人可提出一個設計專利申請案（如圖4-6-4所示），在圖面中揭露所有的設計特徵，另外，申請人可將其中最重要、最獨特的設計元素或設計元件或設計特徵區分出來，再將這些已區分出來的設計元素或元件或特徵單獨申請專利、主張權利（如圖4-6-5所示）。因此，申請人要告訴繪圖人員，將他想主張權利的部份以實線繪製，產品的其他部份則以斷線繪製，另在圖面說明中清楚敘明：圖面中以虛線或斷線所表示之部份，不是設計專利權利所主張之部份。如此一來，申請人的設計就可得到較寬廣且較完整的設計保護。

圖4-6-4  Des. 249,784
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圖4-6-5  Des. 249,740                   Des. 252,624

（3） 多實施例

專利法施行細則第1.153條規定，一個設計專利申請案僅得主張單一的權利請求項。如果是屬於單一設計概念（one design conception）下所形成的數個具體實施例（multiple embodiments），或是因略作修飾而形成稍有差異的設計，例外地允許，申請人可以在單一設計專利申請案中同時揭露該等具體實施例或是稍有差異的設計。例如：四個手電筒的視覺特徵一致（如圖4-6-6所示），只是在高度比例及中間修飾環圈的數量上有細微的差異，因而認定四個手電筒設計是屬於單一設計概念下的具體實施例，所以，可以在單一設計專利申請案中同時揭露該等具體實施例。

在設計專利中，多實施例的申請案與成組（套）物品的申請案在設計名稱、圖面揭示及圖面說明的方式都不同，在設計專利侵權訴訟中，兩者的專利權利範圍解讀也完全不同，在多數個實施例的設計專利案中，專利權人可就設計專利圖面中的每一個實施例單獨主張權利；但是在成組（套）物品的設計專利中，專利權人不能選擇其中一項物品單獨主張權利，僅能就整組物品主張權利。
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圖4-6-6  Des. 488,877

第五章 復審制度（Reexamination）之介紹

壹、前言

美國復審制度係自1981年7月1日生效，此制度之目的在於允許任何人可藉由相關引證前案之提出，請求美國專利商標局對一已核准之專利重新檢視是否確具專利性。據上說明得知，美國之復審制度並非如我國現行之再審查制度，而係類似於我國之舉發制度。現行美國復審制度除既有之單造當事者系（Ex Parte）外，美國專利商標局更於1999年11月29日引入複數當事者系（Inter Parte）之新制度，本章主要係就此二制度之不同作介紹並比較分析之。

貳、單造當事者系之復審

依美國專利法第301條之規定「列舉前案資料於專利有效期間內，任何人只要相信與該專利任何一個申請專利範圍項目之專利性有關，均得以書面方式提出其他專利或其他印刷刊物，並寄至專利商標局，當該前案資料已適當說明該專利中至少一個申請專利範圍項目有關之書面解釋時，則該引證之前案資料及其解釋將成為該專利之部分正式檔案資料，只要該提出前案資料人士以書面聲請，該人士之姓名特徵資料將受保密，而不保存於該專利檔案資料之內。」可知，任何人均可對已核准之專利案向美國專利商標局提出復審之請求，本法條所指之任何人亦包含專利權人本人在內，專利權人之所以會向美國專利商標局提出復審之目的，乃是希望美國專利商標局藉由據專利權人所主動提供之引證資料，或審查委員再次檢索所得之前案資料，進行詳細比對，以使該專利具更穩定之專利性，利於日後權利之主張。

另依美國專利法第302條之規定「申請復審在專利權期間內，任何人均得依第301條規定所引證之前案資料，向主管單位提出復審之申請，該申請必須以書面提出，且附上依第41條規定，由專利局長所訂定之復審費用支票，該申請書必須明白指出應用該引證前案於有關該專利案所包含之每一相關申請專利範圍項目之適切性及方式，除非該申請人是專利權人，否則局長應立即將申請書影本送至名冊所載之專利權人處。」，提出復審時除繳費外，更須檢具相關之書面資料，所提之書面資料必須包含：

1. 已核准公告之申請專利範圍，並含該專利有放棄聲明或更正之證明文件。

2. 相關之引證前案資料。

3. 以引證資料為基礎，敍明該已核准專利不具專利要件之具體技術理由。

4. 引證資料若非為英語文件，須檢附文件中必要部分之英譯本。

5. 提出復審之申請人亦須檢附請求復審之相關文件影本，已完整送達專利權人之認證文件。若該文件無法送達，亦應將該文件送交美國專利商標局 。

以我國之舉發制度而言，審查委員係完全依舉發人所提之引證資料及舉發理由進行系爭專利是否具專利性之審查，故在舉發案審查過程中並無職權主義之色彩。換言之，若係審查委員主動發現之事實、理由，在本國現行專利制度而言，須另開啟一依職權審查案。然美國專利商標局依美國專利法第303條a項之規定「在依第302條規定提出複審之三個月內，對該複審之申請，無論是否斟酌其他專利或公開資料，局長將決定該專利之任何申請專利範圍有無重要之專利性問題，在任何時候，局長均得主動依其所發現之專利及刊物，或依第301條規定所提引證資料，決定該專利是否具有重要之專利性問題。」，該法條明顯指出，審查委員除依復審申請人所提的引證資料進行審查比對外，亦可主動檢索前案資料行職權審查，故美國專利商標局之復審制度，實係當事人進行主義及職權審查之綜合體，其主要目的乃係再度確認已核准專利之專利案，是否確具專利性。又，審查復審之審查委員係同為原申請案之審查委員，故有部分專利權人會對本身之專利提起復審之請求，其主要目的乃是希望藉由復審制度，由審查委員再度檢視該案之專利性是否穩固，並以審查委員之審定意見證明該專利之安定性，以利於權利之主張。

美國專利商標局將於收到復審請求申請書之3個月內，作出是否會影響申請專利範圍專利性實質新問題之處分。若無實質新問題，則美國專利商標局將駁回復審之請求，並退回部分之規費，且依美國專利法第303條（c）項之規定「：若依本條（ａ）項內容規定，並無重要之新的專利性問題，則該決定即屬確定而不得上訴，此種決定局長得退回依第302條規定之再審查費用之部分金額。」，基於無專利性實質新問題之處分係為最終處分並屬確定，故非為提出訴願之標的。反之，若審查委員發現有足以影響申請專利範圍之事實理由後，則會發出復審命令予專利權人及復審申請人，專利權人須於2個月內針對審查委員之意見提出答辯，或進行申請專利範圍之修正；如有必要，專利權人亦可提出面詢之申請；一般而言，於復審階段之面詢較申請案階段更為正式，且會作成正式之會議紀錄，惟於復審階段，單造當事者系復審申請人是無法參與面詢之程序。另於複數當事者系（Inter Parte）之復審程序中，美國專利商標局 將不接受任何一造所提之面詢申請。

當美國專利商標局收到專利權人之答辯後，會將此答辯說明寄交復審申請人，復審申請人可於2個月內針對專利權人之答辯提出意見書。之後，再將復審申請人之意見書送交專利權人表示意見，若專利權人未再進行補充答辯，則復審申請人於此時機之後再提出之任何資料，將不再為審查委員所審酌，即此時復審申請人所能之作為均已被中止，故對此復審案而言，已轉移至美國專利商標局與專利權人間之關係。

於發出復審命令，並命專利權人與復審申請人間交互答辯、說明之程序中止後，依美國專利法第305條之規定「復審程序之進行依第304條規定所提出之申復說明及回覆後，復審之程序將比照第132條及第133條所定之初審程序進行。依本章規定進行復審時，專利權人可提出專利之任何修正，或任何新申請專利範圍項目，以與依第301條規定所提出之前案資料加以區分，或對其專利某一申請專利範圍項目之不利決定作適當反應，在本節規定之復審進行中，所提出修正內容或新申請專利範圍項目不得擴大該專利之申請專利範圍，依本條規定所進行之復審，包括向專利訴願及爭議委員會提出之訴願案在內，均須於局內以最速件之程序式進行。」，審查委員將會遵循專利申請案之初審審查程序來進行復審案件之審查。對單造當事者系之復審案件而言，美國專利商標局一旦作成審定處分後，僅有專利權人可對美國專利商標局之不利處分提起訴願，或請求法院對該處分重新檢視（Review）。

叁、複數當事者系之復審

於複數當事者系之復審程序中，復審申請人須提出之書面資料及美國專利商標局對復審命令之發出等程序部分，係與單造當事者系之復審程序相同。至於所須繳交之規費則有很大之差別，提起單造當事者系之官方規費為美元2520元，然複數當事者系之官方規費則高達美元8800元。另於整個程序進行中，美國專利商標局給予專利權及復審申請人之答辯或提書面意見之時間已縮短至1個月內為之（於單造當事者系之程序中，其答辯或提書面意見之時間係以2個月為原則），其旨在希望加速整個程序之進行。

當複數當事者系之復審請求被提出，且美國專利商標局發出復審命令後，專利權人須於30日內提出答辯或同時修正申請專利範圍。復審申請人可在專利權人提出答辯之30日內，針對審定書及專利權人之答辯內容提出書面意見並檢具相關資料，惟此時復審申請人所能再提之前案資料係有所限制，即只限於對審查委員之審定意見或專利權人之答辯資料的反駁資料。審查委員經審酌專利權人之答辯書或復審申請人之意見書後，會再發出第二次（或後續）之處分，作為復審程序終止之宣告，此時專利權人及復審申請人仍可對終止復審程序之處分提出不服之意見，惟審查委員若認無再開啟其他程序或必要處分時，將逕發出訴願權利通知書予兩造當事人，若兩造未能於1個月內提起訴願，則此復審程序即告確定。於復審程序進行中，若有另一單造當事者系之復審被提出，且已發出復審命令時，則二個（或複數個）復審程序將會被合併審理，且僅發出一份結果審定書。然當另後續之復審程序屬複數當事者系之案件，則二個復審程序可能被合併處理，亦可能將其中一個程序暫時中止。若復審程序與衝突程序同時發生時，美國專利商標局將會決定暫時中止衝突或復審其中一程序之進行。

肆、結論

以一美國專利而言，解決專利無效之途徑有二，一是向美國專利商標局提出復審，另一則是於侵權訴訟進行中，逕向法院提出專利無效（Invalidation）訴訟。惟因法官並不會對該專利進行任何檢索前案之程序，故依美國業界之實務，對一被告侵權行為者，多數會採取向美國專利商標局提出復審，因美國專利商標局之審查委員除依據復審申請者所檢附之前案資料外，亦再次進行詳細檢索，據此可更加確認該專利是否確實有效，或可進一步確認該專利權之範圍，且當事者一旦向法院提出該專利已在美國專利商標局進行復審程序之聲明，多數法官會暫停該侵權案之審理，一切待復審案之最終處分確定後，再續行相關之訴訟程序。

單造當事者系與複數當事者系之復審程序，除所繳交之規費達3.5倍之差距外。最主要之另一差別，係在單造當事者系之復審申請者無法對美國專利商標局 之審定提起訴願。然對複數當事者系之任何一造當事人，除可全程參與整個復審程序外，亦可對美國專利商標局之審定提起訴願。

依我國目前專利法之規定，雖可對一已核准之專利經由依職之程序而撤銷該專利權。然就審理舉發案而言，卻僅能就舉發人所主張之事實與理由進行判斷，惟實務上常會因舉發人之主張不明確，須再函請舉發人闡明，並請專利權人補充答辯之。亦因此審查委員常會因一時不慎而偏離依當事人所主張之爭點審查，終導致因訴外裁判或認作主張，而遭訴願會或行政法院撤銷原處分。然當該處分被撤銷回到主管機關重為審查，僅是在履行結果可預期之必要程序，頗有浪費行政資源之虞。參照美國專利法上之復審制度，不論是單造當事者系或複數當事者系，審查委員就該復審案，除依復審申請人所提之引證資料及理由進行審查，亦可再次進行檢索，實務上之操作有如我國之舉發及依職權審查之綜合，於此審查制度下的確會增加審查委員之負擔，然可有效率地對任一申請專利範圍，進行是否確具專利性之實質判斷。舉例而言，於一舉發案之審理過程中，居於同一證據常會因舉發人所主張搭配之法條或理由而導致不同之審定結果，為使同一證據有相同之結果則須靠該案審查委員，以依職權另起新案之程序進行審查，實不符合行政經濟之原則。我國舉發制度之精神在於公眾審查，以彌補審查委員無法竭盡所能檢索到相關前案之不足，此並非審查委員之怠惰，而是實務上之困難處。因以舉發案而言，舉發人常以型錄配合實物作為舉發證據而致舉發成立，而該特有之型錄流通性並不高，通常僅是該少數業者所知悉，基本上對此相關之引證資料既非專利文獻，亦非屬一般定期性期刊雜誌之文獻資料庫，故在審查階段實難檢索到該相關資料。而今，一旦核准該專利，第三者除了提供相關資料及繳交規費外，尚須敍明所主張之法條及理由依據，似有所苛求。
第六章 訴願

壹、前言

美國專利訴願及衝突程序委員會（Board of Patent Appeals and Interference）係依據美國專利法第6條所設立，該委員會基本上係隸屬於美國專利商標局之一單位，其功能為受理人民不服美國專利商標局審理結果之訴願外，亦針對相同發明標的決定請求者間之發明優先性，此即所謂之衝突程序。有關美國專利商標局訴願委員會之業務功能雖類似我國經濟部之訴願委員會，然美國專利商標局之訴願案件係由3或5位之行政專利法官（Administrative Patent Judge）審理，此與我國之委員制不同，而其實質上之運作即類似目前我國行政法院之審理模式。另，美國專利商標局之衝突程序制度，係美國採取先發明主義所特有之制度，惟因目前世界各國均採先申請主義原則，故歐洲專利局及日本特許廳亦多次呼籲美國改採先申請主義原則，且美國國內大企業亦希望美國專利商標局改採先申請主義原則，故美國專利商標局亦對是否改變此原則之利弊慎重列入評估。

目前美國專利訴願及衝突程序委員會含首席法官（Chief Judge）及副首席法官（Vice Chief Judge）共有56位法官，其中45位法官負責審理訴願案，餘11位法官審理有關衝突程序之案件。美國專利訴願及衝突程序委員會依法官之專長以非正式之方式，區分為衝突程序、生物科技、化學、電子電機及機械等5大部門，於美國專利訴願及衝突程序委員會服務之法官，必須具備技術及法律雙重之學位背景及律師身份。

以2003年為例，美國專利訴願及衝突程序委員會共受理2721件一般訴願案，99件衝突程序案，並審結3843件訴願案及159件衝突程序案，故以2004年初而言尚存1968件訴願案及105件衝突程序之積案。另再以2004年為例，該年度共受理1189件訴願案及52件之衝突程序案，對訴願案及衝突程序案已審結之案件分別為1565件及68件，故以2005年初而言，美國專利訴願及衝突程序委員會對訴願案及衝突程序案所未結之積案尚有1592及91件。於本章中，係就美國專利訴願及衝突程序委員會對訴願案及衝突程序之審理，分為以下二節介紹之。

貳、訴願案之審理

一、核駁審定後之對策

申請人在收到美國專利商標局對一申請案之核駁審定後，採取之對策可分為：

第一，申請人比對審查委員所提供核駁之引證前案，認為該引證前案確實足以證明申請案不具專利要件，因而放棄此申請案。

第二，申請人依審查委員所提供之引證前案，進一步對申請案作適當之修正，以迴避前案之習知技術，而後再依美國專利法第120條之規定，提出連續案（Continuation Application）之申請。

第三，不服核駁審定，並向美國專利訴願及衝突程序委員會提起訴願。提起訴願時所須符合之形式要件如下：（1）訴願之申請（Notice）並繳費，（2）訴願理由書（Brief）之提出並繳費，（3）口頭聽證（Oral Hearing）之請求並繳費，（4）對審查委員答辯內容之必要回應（即針對審查委員依訴願理由書所作答辯之回應）。

二、向美國專利訴願及衝突程序委員會提出訴願

1. 訴願之申請

當申請人不服美國專利商標局之核駁審定時，須於一定之期間內向美國專利訴願及衝突程序委員會提起訴願之申請。如有特殊之理由，亦可將申請之期限展延至核駁審定後之6個月法定期限內為之。

2. 訴願理由書

專利訴願及衝突程序委員會之法官有義務檢視訴願人所提之訴願理由書，是否符合相關之法律規定，如有不符合規定之處，訴願人須針對不符合規定部分，於1個月內提出訴願理由書之更正，若訴願人未於規定期限內提出補正，則該訴願案將被視為撤回。惟須注意的是，此處所指之訴願理由更正，並不允許訴願人擅自加新訴願理由，如係導入新訴願理由，應以一新的訴願案再度提出申請。

3. 審查委員之答辯

當審查委員正式收到訴願理由書後，經審酌後如認為訴願人之訴願有理由，則可自行撤銷原處分，並重新授予專利。反之，如認為訴願人之訴願無理由，則依訴願理由及當時核駁審定之理由進行實質答辯。除上述二項作為外，尚有一種處理方式，即審查委員依訴願理由再度審酌後，確認當時之核駁理由確有不妥或不足之處，惟該專利案本身確亦不具專利性，於此情況下，審查委員當可先行自行撤銷原處分，並重新啟動審查機制，再度發出核駁審定書。此時，本件訴願即告終止，若訴願人仍不服審查委員之再次核駁審定意見，則須重新提起訴願。

4. 回覆理由書

訴願人對審查委員未自行撤銷原處分之情況下所進行之實質答辯，可於2個月內提出根據審查委員答辯內容之回覆理由書。

5. 審查委員之再答辯

審查委員可針對訴願人所提之回覆理由書提出再答辯，惟此再答辯內容僅能依訴願人所提之回覆理由補充答辯之，而不准予針對原不准專利之審定意見補強說明。

6. 口頭聽證

口頭聽證之主要目的，乃是使訴願人有當庭陳述意見之機會，然並非每件訴願案均舉行口頭聽證會，口頭聽證之舉行，係依訴願人於收到審查委員之答辯意見2個月提出申請並繳費後方得舉行之。當美國專利訴願及衝突程序委員會決定受理口頭聽證之程序後，會正式行文通知訴願人確切之日期。此時，審查委員可主動請求或依美國專利訴願及衝突程序委員會之要求作蒞庭口頭說明。然實務上，審查委員到庭說明之機會並不多見。

一般而言，代表出席參加口頭聽證的是該案之申請人而非發明人。而負責審理之受命法官，亦會針對該案說明書之揭露、申請專利範圍之內容及審查委員所引證之前案資料詳細研讀，並提出爭點所在。於聽證進行過程中，訴願人須針對上述議題或爭點作口頭說明。基本上，美國專利訴願及衝突程序委員會之聽證並非一般法院之證據採證聽證（Evidentiary Hearing），美國專利訴願及衝突程序委員會亦不採行口頭證言（Oral Testimony），於整個聽證過程中，法官係完全聚焦於核駁審定時，審查委員所據以核駁之前案資料及審定理由，故不容許新事實或新理由於庭上作辯論之攻防。

於口頭聽證審理過程中，訴願人口頭說明之時間原則上是限制於20分鐘內為之。若於審查委員亦出席之情況下，則會給予審查委員15分鐘之時間作說明。之後，訴願人可依審查委員之答辯說明再作20分鐘之意見陳述，至於時間之配置亦可依訴願人之請求而延長，惟須經過當庭審判長之同意方可為之。

三、訴願決定

美國專利訴願及衝突程序委員會對於一件訴願案之審理原則上由3位法官承審（特殊案件則可擴大至5位或7位法官），3位法官中會指定一位具該技術專長之法官為受命法官，綜理全案之過程。於舉行口頭聽證會前該受命法官會先行召開會議，對該訴願案之案情與其餘2位法官作討論。待聽證結束後，會再次針對整個案件作一次詳細之討論，並從中取得一致（或多數）之意見，以作成訴願決定。

美國專利訴願及衝突程序委員會所作之訴願決定可分為3類：第一類為駁回訴願，第二類為撤銷原處分，第三類為將案件退回美國專利商標局，請審查委員作重新審理考量。以第三類型之訴願決定為例，美國專利訴願及衝突程序委員會於審理訴願案之過程中，可逕請訴願人對申請案之申請專利範圍作適度之修正，而後退回美國專利商標局重新審理。又，美國專利訴願及衝突程序委員會於審理過程中，亦可主動提出該專利申請案不具專利要件之新事實或理由。

四、再聽證之請求

訴願人對於美國專利訴願及衝突程序委員會主動提出該專利不具專利要件之新事實或新理由，或依美國專利訴願及衝突程序委員會之指示重提申請專利範圍修正後，經美國專利商標局之審查委員重新審理後仍不准專利之情況，則可提出再聽證之請求。

叁、衝突程序

一、衝突程序之簡介

衝突程序係在美國專利商標局採行先發明主義制度下所特有之調查程序，其目的係在決定哪位發明人為最先發明之手續。基本上，對於一具專利性之標的方有衝突程序之適用。衝突程序所涉及者可為二個或多個正在審查中之美國專利申請案，或是一個或多個審查中之申請案與一已核准之美國專利案。故對已獲准專利之專利案間並無衝突程序之適用，惟當事人可藉由提出再發證（Reissue）之申請，使之重新啟動衝突程序。簡而言之，可進入美國專利訴願及衝突程序委員會審理之衝突程序案件，須符合下列3個基本條件：（1）兩造所提出之申請專利範圍係屬相同或實質相同之發明，（2）該申請專利範圍須是具專利性之發明，（3）一年限制：即一項申請專利範圍，若與一已核准之申請專利範圍相同或實質相同時，則須於該核准專利案核准日後，一年內即提出衝突程序之申請。

二、衝突對象（Count）

美國專利訴願及衝突程序委員會在衝突程序尚未進入實質調查前。會先行整理出衝突對象（即相同之申請專利範圍），藉由衝突對象明確定義出所有涉及衝突之申請專利範圍項次，故衝突對象可謂是美國專利訴願及衝突程序委員會對衝突標的範圍之論述。

三、審查委員之角色

對於申請案間或申請案與已核准專利案間，其申請專利範圍是否確屬相同或實質相同之認定，係由審查委員認定之。審查委員經審酌後，會指出相同申請專利範圍間之關聯性。

四、美國專利訴願及衝突程序委員會法官之中間角色

一旦衝突程序開始啟動後，美國專利訴願及衝突程序委員會將會由一位法官綜理全案之中間處理程序，此時該受命法官亦會正式發出通知給所有利害關係人，敍明衝突程序已正式啟動。而此衝突程序之目的，將是在於解決衝突標的（即所有涉及衝突程序之申請專利範圍）之所有爭端，故一旦衝突程序調查終結後，美國專利訴願及衝突程序委員會將會作成涉及衝突程序之申請專利範圍的各發明，該屬何者為真正先發明人之決定。

一般而言，受命法官係掌控整個衝突程序進行時程之靈魂人物，且以目前實務上之審判速度，一個案子之審理時程以不超過24個月為原則。於審理過程中，受命法官為加速整個審理速度之進度，常藉由電話面談以釐清案情或藉此請當事人補件，惟對一些重要訊息除以電話面談溝通外，並以書面正式函知所有利害關係人。

當衝突程序宣告後，受命法官會先行整理出對該案之預備申請（Preliminary Motion）作為日後審判之爭點，有關申請之態樣可歸納為下類7個類型：（1）衝突之申請專利範圍本質上是不具專利性，（2）彼此衝突的申請專利範圍，其衝突之事實本質上並不存在，（3）增加或置換新的衝突對象，配合衝突對象修正申請專利範圍，指出與衝突對象相關之申請案或申請專利範圍，指出與衝突對象無關之申請案或申請專利範圍，要求任一造指出某一特定申請專利範圍與衝突對象之關聯性，（4）將涉入衝突程序之原申請案以另一申請案取代之，或將新的申請案導入正在審理之衝突程序中，（5）宣告另一新的衝突程序，（6）列出對先申請案曾被主張過有利或不利之事由，（7）變更衝突對象或申請專利範圍使之與預備申請之主張一致。

任何一造當事人均可對法官所提出之預備申請提出反對意見，且當事人本身亦可提出預備聲明（Preliminary Statement），使之正式進入聽證程序之調查。故當事人之主張未被受命法官排進聽證程序部分，當事人均可就此部分先要求美國專利訴願及衝突程序委員會舉行聽證，即在未進入衝突程序調查之聽證程序前，先行確認調查要項，此程序有如目前我國行政訴訟階段，受命法官於準備程序庭所確認之爭點議題，作為真正於言詞辯論合議庭上之辯論主軸。

當預備申請中所提到爭點確定後，此衝突程序即可進入事實開示（Discovery），任何一造亦可提出傳喚證人到庭供述證詞之請求，而他造可在開庭過程中對證人之證詞提出交互質問，故於衝突程序調查證據之過程中，除陪審團制度外，餘均適用聯邦證據調查法則（Federal Rules of Evidence）。

五、訴願決定

美國專利訴願及衝突程序委員會對於衝突程序之案件，於正常情形下均會舉行口頭聽證之程序，當口頭聽證結束後，三位法官即會對此衝突程序案件作成決定。如當事人對美國專利訴願及衝突程序委員會所作之決定不服時，可對聯邦巡迴上訴法院或一般地區法院提起上訴。

第七章 心得與建議事項

壹、建立電子商務專利案件審查之非專利文獻資料庫
本局電子商務專利案件審查著重於檢索國內外專利資料庫，對於非專利文獻之資料庫很少有委員去查詢，且查詢之資料庫亦無一定之規範，而依美國電子商務專利審查實務大部分核駁引證之取得在非專利文獻之資料庫，所以建議本局應儘速建立電子商務專利案件審查之非專利文獻資料庫，以彌補檢索之漏洞。(王萬榮、陳宏茂)

貳、建議增聘或培訓審查電子商務專利專長之審查人員

美國在2001年以後，電子商務專利案件申請量趨於穩定，每年維持6000件左右，但其審查此類案件人員有一百多人，換算平均每人一個月審查約4至5件，另建制兩個額外之品質保證審查員，覆核所有核准之申請案。目前本局電子商務專利(國際分類G06F 17/60)每月進案量約30~40件，審查大多依賴外審委員，局內實際審查此類案件只有1~2人，審查品質控制不易，建議增聘或培訓審查此類專長之審查人員至4~5人，若人力許可，應由資深審查人員覆核所有核准之申請案，減少業界舉發之負擔。(王萬榮、陳宏茂)
叁、要求申請人提供一份非專利文獻或與請求發明有關之國外的公開申請案或專利之資訊
在美國審查員對於先前技術取得，除自行從檢索外，尚可以要求申請人提供一份可以針對發明案檢索的已知資料庫清單、確認已檢索前案及要求申請人提供一份非專利文獻或與請求發明有關之美國國外的公開申請案或專利之資訊；本局目前採用比較封閉之作法，先前技術取得皆由自行檢索，與申請人互動較少，所以審查所取得之文獻資料較不完整，建議本局應多宣導及確實要求申請人在申請時說明書載明先前技術，除此之外，審查人員審查若有需要，可要求申請人提供一份非專利文獻或與請求發明有關之國外的公開申請案或專利之資訊，以補充檢索之不完整。(王萬榮、陳宏茂)
肆、審查品質覆核與教育訓練

美國專利商標局為求審查品質之提升，亦有一專利品質覆核室之編制，該覆核室係由30位資深審查委員所組成，並依專長分為化學、電子及機械等三技術小組。對於覆核案件之取樣係由電腦依亂數選取，以每100件抽4件覆核為原則，並採實質技術內容覆核之方式，故平均對一件案子覆核約需3小時，覆核結果退回原審查委員之比例約4%，品質覆核室會蒐集覆核過程中所發現之特殊案例，作為日後訓練之教材。另，美國專利商標局對受覆核案件雖以電腦隨機抽取之方式，惟在實際運作過程中，會由電腦程式之控制使審案品質較差之同仁加權受抽中之比率。

審案之覆核對審查品質之提升固有所助益，然美國專利商標局 平時對審查委員投入之教育訓練，更是影響審查品質優劣之主要因素。目前美國專利商標局對於一位新進審查委員所施行之教育訓練為200小時，未來計劃提高至800小時，當回至工作崗位任職助理審查委員階段，仍須受到一位資深審查委員之指導，直至升任審查委員方得獨立審案，故從基礎訓練至師徒制之實務訓練，均是在為一位助理審查委員紥下日後獨立審案之專業知能。

身為美國專利商標局之審查委員已可對一專利申請案之審查獨立記名，然為累積日後升為資深審查委員之實力，每位審查委員仍競競業業任事，因在升遷過程中，不論是審查之量與質均須受到考評，考評單位除曾任職過之審查單位外，亦含美國專利商標局之訴願會。由此可知，此考核制度係相當嚴謹及層面廣泛。總而言之，對一位有心向上且積極作為之審查委員，會隨時做好自我管理且重視聲譽（Credit）。

目前本局給予新進同仁之基礎教育訓練，粗估應可達200小時（即組內不定期所開之課程及密集訓練1個月），且有其成效。惟本局所不足的是，一位助理審查官於審案過程中，尚缺一位資深審查官做長期之實務指導，以落實觀念之傳承。綜觀歐洲專利局，亦有類似師徒制之指導方式。邇來，本局專利案件之審查品質已有長足之進步，惟若欲提升所有審件品質之良率，建議應有導師制度之建立。依目前實務上，本局資深同仁皆有意願指導新進同仁，惟因資深委員本身亦有績效之壓力，實難以撥出充足之時間指導新進同仁，故有待完整導師制度之建立，使資深委員有充足之時間指導新進同仁，並同時賦予考評之任務，以落實考訓合一，確保本局審查品質之齊一與提升。(廖承威)

伍、積案問題之解決

現今美國專利商標局之積案約有60萬件，依美國專利商標局目前之審查能量，對一新申請案約須擺置2年後方能進入實體審查。依美國專利商標局 於2004年之統計，在37萬5千件之新申請案中，約有10萬件之連續案（Continuation Application），即約有1/3之時間係在做重覆審查之工作。據此，美國專利商標局之對策乃是宣導申請人儘量將說明書撰寫完整，不要過度依賴無限制連續案之提出。且呼籲申請人不要對同一發明提出重覆申請。

對一美國專利申請案而言，於說明書內引用50個以上之前案乃司空見慣之事，然多數前案與申請案本身並無太大之關係，僅是增加審查委員之審查負擔罷了，故美國專利商標局 有意限制所提之前案數目在25個以下，若超過25個，申請人必須明確指出每個前案與申請案之相關性，即將比對之負荷移轉予申請人，頗有抑制之意。

有關美國專利商標局為解除積案所提出之對策會有多少成效尚待觀察，然從中得到之啟示是，解決積案之問題除改進局內工作流程或提高審查委員之產能外，更有賴代理人或申請人之積極配合。故建議局內各業務單位可定期召開會議，具體提出代理人或申請人須配合本局行政之事項，藉此籲請代理人或申請人之合作，以加速本局審查速度，共創雙嬴之局面。(廖承威)

陸、審理時程之確實管控

美國專利商標局對於復審程序中，專利權人之答辯與復審申請人之補提書面資料期間，均有一嚴格之時間限制，逾期即不再受理。另於訴願聽證階段，訴願當事人當庭陳述意見之時間均受到嚴格之限制，其目的均在加速整個案件審理速度之進行。

目前本局對於函請申請人須補充資料之公文上，雖均載明須於幾日內函復，惟依實務上之作法，只要於本局尚未發文處分前，縱使函復本局之時間已逾期，本局仍得受理。此常導致公文於呈判過程中，因有後續來文而須退回重辦，致使審查之延宕。另目前訴願會及行政法院均未限制訴願人或原告陳述意見之時間，故常出現相同意見重覆陳述之情形。

未來本局有意導入聽審之制度，為免於當事人技術性地拖延審查時程，建議訂出一套當事人須遵循之時程表，且本局亦依據該法令之時間表嚴格執行，期使掌握整個案件審理之流暢性。(廖承威)

柒、檔案存放空間與資料電子化之關係

基於對檔案資料保存之完整性，美國專利商標局對申請人所送之文件係採全數歸入檔案之處理原則，故對於檔案置放所需之空間，亦是美國專利商標局 所須面對之問題。邇來美國專利商標局雖積極鼓勵電子化申請，惟因專利申請案說明書頁數眾多且相關文件多樣化，致使電子化申請之利用率並不普及。然美國專利商標局對申請人所送之文件，完全採電子化處理（基因圖譜僅掃瞄首頁），美國專利商標局審查委員對於案件之審理完全採線上作業方式，不再埋首於案件卷宗夾中，亦由於審查委員於審查案件過程中不須調卷，故美國專利商標局 對於置放檔案之地點無須一定於美國專利商標局附近。反觀本局，由於目前審查委員均以案件卷宗之檔案資料審理，為顧及調卷時效問題，檔案室與本局之距離則是一重要考量因素，伴隨而來則是租用檔案室及調卷之成本問題，故對於專利檔案資料存放與未來電子化申請之推動，有著密不可分之關係。(廖承威)

捌、法規及作業程度之鬆綁

美國專利商標局之審查委員為加速案件之審理，經常以電話與申請人（或代理人）溝通，或請申請人逕赴審查委員辦公室面詢，對於卷內單純錯誤之修正，審查委員亦可以傳真之方式請申請人確認再回傳，即可成為卷內正式文件。依據上述說明得知，只要雙方站在誠信之基礎上任事，除可加速案件之審理速度外，更可降低文件往返之時間及經濟成本。邇來，不論是本局之審查人員或代理人於素質上均有所提升，故只要在相關法規或作業規定略為鬆綁，並於初期選任幾家品質優良之專利商標事務所進行試辦，當可獲致不少之成效。(廖承威)

玖、引進部分設計（portion design）之新式樣專利                                                     

（1） 擴大設計專利之保護範圍：一方面，許多產品都進入成熟期，相同功能的同類產品都具有定型的外觀，這類的產品設計申請外觀設計，很難獲准專利，如果產品中部分有特徵的設計提出申請就可得到權利，才能鼓勵產業繼續開發產品外觀設計創作的意願；另一方面，設計創作包含多數個新穎創作特徵，只有其中一個特徵或一部分受到模仿，卻因仿造品並未模仿整體設計，而不構成設計專利侵害，開放部分設計之保護，強化專利權，才能予以保護。
（2） 工業設計保護之國際趨勢：我國目前的新式樣專利，對於物品之部分設計不予以保護，但部分設計之保護已是工業設計保護之國際趨勢，美國、日本、歐盟以及澳洲均以開放部分設計之保護，因此，引進物品部分設計之專利保護，才能與國際間的設計保護接軌。(葉雪美、徐嘉鴻)
拾、改良近似設計（similar design ）之保護制度

(1) 已獲准專利且已公開之設計已屬於先前技藝，對於已獲准專利且已公開之原設計而言，聯合設計既然與原設計近似，自無設計上的創作性可言，尤其是在原設計獲准公開後才申請之聯合設計，對於當時設計之創新並無法提供積極貢獻，卻可經由專利法予以保障，此與專利制度，給予發明（創作）人專有排他之專利權，以代償其公開設計，在專利其間屆滿後，社會大眾能無償利用該設計之精神背離，是以，應嚴格規定與原設計近似之設計申請近似設計之期限，方能在創作人的權利與社會大眾的公共利益間取得平衡。

(2) 日本廢止聯合意匠，引進「關連意匠」制度，對於創作人同一日申請之同一設計、創作概念下發展出來之變化設計，擇一為母案申請，其他變化設計則以關連意匠申請，但母案及各個關連意匠一般，具有同等受保護效果，亦即母案及關連意匠都有近似之範圍，擴大設計專利的保護範圍。

(3) 美國，對於創作人同一日申請之同一設計、創作概念下發展出來之變化設計，在其可專利性（patentability）無法區分時，准許以一案多實施例的型態申請，其中每一個實施例都有近似之範圍。對於上市後局部改良、修改的設計創作，在原申請案授與專利公告前，則以部分延續申請案（continuing-in part application）的形式提出申請，共同的部分主張原申請案之申請日利益（類似國內優先權的主張）。

(4) 工業設計是產品商品化（commercialization）的經濟活動之一，設計專利是對於產品設計創作提供保護，制度之修正是要配合國內產業界及設計界之需求，同時能與國際間的工業設計保護接軌，以便真正能達到推廣及保護工業設計之目的。由於設計專利申請當時之設計，在產品開模量產商品化時，常因實際生產、製造因素之必要，而須作細部或些微之變更，在原設計未獲准公告前，准於創作人將該已變更修飾之設計提出近似設計之申請，確保創作人所為之設計創作能獲得合理之保護。
(5) 擴大近似設計之保護範圍：我國對於近似設計之保護以聯合設計為之，審查基準第六章第三節中明定聯合設計之概念：「聯合設計專利係保護同一人之相同物品之近似設計、近似物品之相同設計或近似物品之近似設計的設計專利制度，此外，聯合設計專利亦能夠確認原設計專利權所及之近似範圍，使近似設計或近似物品之範圍更為明確。」聯合設計只是確認原設計之專利範圍，原設計才有近似之範圍，聯合設計沒有近似之範圍。產業界認為與原設計同一設計、創作概念下發展出來之變化設計，應與原設計一般，具有同等受保護的價值，因此，給予近似設計與原設計同等的保護效果，近似設計亦有近似之範圍，擴大設計專利的保護範圍。

(6) 創作人同日對於同一設計、創作概念下之多項設計提出設計專利申請，由於該多項設計係屬近似之設計，依我現行專利法第110條5項前段之規定，應擇一為母案，其他近似新式樣改請為聯合新式樣，由於目前之聯合新式樣僅係確認原新式樣之專利範圍，聯合新式樣沒有近似之範圍，因此，創作人在選擇母案時，須相當精準，否則，當仿造品與聯合新式樣近似，與母案不近似時，就不構成新式樣專利侵害。如果，與原設計同一設計、創作概念下發展出來之變化設計，都具有與原設計同等的保護效果，近似設計亦有近似之範圍時，創作人則可在其多項設計中選擇任何一項設計為母案，其他設計申請為近似設計，都不影響該多項設計的保護範圍。

(7) 嚴格規定後申請之近似設計之申請期限：與原設計近似之設計，須於設計授與專利前提出近似設計之申請。(葉雪美、徐嘉鴻)
拾壹、開放成組物品（a set of article）設計之新式樣專利

(1) 隨著產品開發之形式之多樣化、高度化，對於作為特定目的及用途使用之複數物品，經由統一及整體考量的系統化的研究設計，已是目前國內、外產業界設計活動中見的產品開發程式。目前設計專利制度，在一設計一申請的條件限制下，對於複數物品所構成之整體系統設計（system design）不予以保護，僅對於系統設計中各個分別申請之設計予以保護，必須將系統設計的各個設計分割申請，才能符合設計專利之申請要件，然此類設計取得權利及行使權利都極為困難，因此，對於習慣上整組販售（西洋棋、月曆）、或共同使用（餐桌椅組）、或系統設計（床組）之物品，產業界希望開放成組物品設計之整體設計保護，對於成組物品之整體設計能行使權利。

(2) 日本意匠法第8條規定「同時使二個以上通產省另所規定之物品作為構成物品之設計，而已整組品整體統一之方式，得以一設計一申請之方式申請設計登記申請。」對於整體設計（system design）、或同時使用之二個以上之成組物品，以通產省所發布之56組物品為限。

(3) 中國大陸在專利法實施細則第38條，對於成套物品的規定是，（1）分類表中同一小類；且是（2）習慣上成套出售或使用，又說明除了習慣上成套出售或使用外，各件產品的設計構思必須相同。

(4) 澳洲在審查手冊第十章中，定義成組物品，係具有（1）共通的設計（commonality design ）或共有的設計特徵（same general character）；或（2）習慣上成組物品販售；或（3）共同使用的二種以上的物品。(葉雪美、徐嘉鴻)
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� MPEP Chapter 21, 201.04(b) Provusional application.


� MPEP Chapter 21, 2126, 2127.


� 需注意到是，依據 CFR 第1.78條(a)項(5)款的規定，將來要根據暫時申請俺主張優先權的非暫時申請案，必須提出暫時申請案的英文譯本.


� 參照 MPEP Chapter 2, 201.04 


� 參照 MPEP Chapter 2, 201.04 Parent application.


� 參照 MPEP Chapter 2, 201.04(a) Original application..


� 參照MPEP Chapter 2, 201.07 Continuing Application . 


� 參照MPEP Chapter 2, 201.06 Divisonal  Application.


� 參照MPEP Chapter 2, 201.06 Divisional  Application.


� 參照MPEP Chapter 2, 201.09 Substitute  Application.


� MPEP Chapter 8, 804 Definition of Double Patenting. 


� Anchor Hocking Corp. v. Eyelet Specialty Co., 377 F. Supp. 98, 183 USPQ 87（D. Del. 1974）.


� Anchor Hocking Corp. v. Eyelet Specialty Co., 377 F. Supp. 98, 183 USPQ 87（D. Del. 1974）.


� In re Goodman, 11 F.3d 1046, 29 USPQ2d 2010（Fed. Cir. 1993）.


� In re Thorington, 418 F.2d 528, 163 USPQ 644（CCPA 1969）.


� In re Swett, 145 F.2d 631, 172 USPQ 72（CCPA 1971）.


� In re Goodman, 11 F.3d 1046, 29 USPQ2d 2010（Fed. Cir. 1993）。


� In re Zickendraht, 319 F.2d 225, 138 USPQ 22（CCPA 1963）（參見Judge Rich的相同意見書）。


� 35 U.S.C.Code § 171「Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. 


The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided 」


�  USPTO MPEP（Manual of Patent Examining Procedure）1504.01(a)


� A Guide to Filing a Design Patent Application 


� Ex parte Strijland, 26 USPQ 2d 1259（Be. Pat. App ＆Int. 1992）


� MPEP § 1502


� 37 CFR 1.152及 MPEP §1503.02, Ⅲ
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