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第1章 前言

檢索工作為專利實體審查中的一個關鍵步驟，其目的在由現有技術中找出與申請案發明概念密切相關之比對文件，以確定申請案發明概念之新穎性和進步性。為提高檢索的精準度和避免遺漏，審查人員應充分掌握檢索策略擬定步驟並熟悉檢索工具使用方法，透過反覆實作訓練，提升專利審查的品質。

　　為加強智慧財產權人才培訓，提升審查人員國際觀，暨因應我國加入世界貿易組織WTO後智慧財產權相關規定之國際調和化，本局於「95年度出國科專計畫」項下，安排相關人員至歐洲專利局國際學院（European Patent Office International Academy）參加研討會及相關訓練課程。基於前述需求，職等獲派參加該學院舉辦的研討會，主題為「檢索工具與策略」（Search tools and strategies），其內容主要涉及如何確認檢索技術主題、檢索前準備工作（檢索策略規劃）、檢索技巧訓練、國際專利分類應用、資料庫利用與審查技巧等，透過實機練習（EPOQUE檢索平台）及案例研究方式，讓受訓人員在檢索技巧及審查思維等方面均獲益良多。

職等此次參加的研討會自2006年5月15日起至5月19日止為期5天，上課地點為歐洲專利局柏林支局，研習活動紀要如下： 

2006年5月15日 （一） 1113教室

09:00
報到

09:15
研討會簡介及學員自我介紹

10:30
歐洲專利局簡介

11:15
環境介紹-柏林支局

14:00
課程主題：為何要檢索?前案及新穎性

14:45
課程主題：進步性探討

15:45
課程主題：EPC進階規範

2006年5月16日 （二）1113教室

09:00
課程主題：歐洲專利分類及其他分類系統介紹

09:45
課程主題：網際網路檢索工具（Esp@cenet，USPTO，JPO）

11:30
上機練習（1091、1095教室）

14:00
課程主題：檢索前準備工作（如何規劃檢索策略）

15:30
上機練習（1091、1095教室）

2006年5月17日 （三）1113教室

09:00
課程主題：資料庫檢索（EPOQUE檢索平台）

10:45
課程主題：EPOQUE查詢語言

14:00
EPOQUE查詢語言練習-上機練習（1091、1095教室）

15:45
上機練習結果綜合討論

2006年5月18日 （四）1113教室

09:00
課程主題：案例研究（檢索什麼？如何檢索？）

14:00
案例研究結果綜合討論

2006年5月19日 （五）1113教室

09:00
個人攜帶案例分組討論

15:00
離別酒會

第2章 歐洲專利組織

第一節  歷史源起

雖然專利制度源起於歐洲，但是歐洲各國卻各有其獨立之專利制度，因此20世紀初期，許多有識之士呼籲統一歐洲各國專利制度，但並未形成風潮。遲至1945年，法國在經濟合作理事會之專利委員會中首先倡議設立國際專利局，並經荷蘭、比利時，廬森堡等國同意，於1947年於海牙正式簽署國際專利機構協定，於1949年正式生效，1962年修正。

歐洲經濟共同體成立後，歐體於1969再度展開統一歐洲專利制度之努力。在法國的提議下，歐體各國同意草擬兩份公約。其中之一，為藉成立歐洲專利局進行歐洲專利之授與，並採單一申請多國指定之方式，使申請人可獲得「一束的歐洲專利權」；另一公約，則為創設僅適用於歐洲共同市場成員國之歐洲專利。嗣後，經過密集的協商，於1973年10月5日各國簽署「建立歐洲授與專利制度公約--歐洲專利公約」(Convention on the Grant of European Patents－European Patent Convention，EPC)，為建立歐洲單一專利制度踏出了重要的一步，該公約並於1977年10月7日正式生效。

「歐洲專利公約」未生效前，歐洲的專利申請是在各個國家單獨進行的。不同的國家有不同的程序和可專利性要求。EPC正式生效後，一項歐洲專利申請可以變成一項多達30幾個國家生效的歐洲專利，爲我們申請歐洲專利保護提供了極大的方便。
根據歐洲專利公約，歐洲各國於1977年成立了歐洲專利機構(European Patent Organization)，並賦予其法人之地位。歐洲專利機構中，設有行政理事會(Administrative Council)作為其立法機構，歐洲專利局(European Patent Office, EPO)作為其執行機構，並採自給自足之方式運作。其經費來源來自於其所收取之專利申請費用與由各國專利局就專利權人所繳交之年費中所撥付之部份。歐洲專利局總部位於慕尼黑，在海牙設有分部（branch），在柏林及維也納設有分支機構（sub-offices）。

截至2004年6月1日止，歐洲專利公約計(包含延伸國)有28個會員國：英國、法國、德國、義大利、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、西班牙、葡萄牙、希臘、芬蘭、瑞典、丹麥、愛爾蘭、瑞士、列支敦斯登、摩納哥、波蘭、捷克、斯洛伐克、愛沙尼亞、斯洛伐尼亞、賽浦魯斯、保加利亞、羅馬尼亞、匈牙利、土耳其；5個延伸國：阿爾巴尼亞、克羅埃西亞、立陶宛、拉脫維亞、馬其頓。

第2節 組織架構

歐洲專利局主要包含五大部門（Directorate-General，簡稱DG），五大部門由DG1至DG5，各部門最高主管皆為副局長。其中DG1設在荷蘭海牙與德國柏林，DG2、DG3設在德國慕尼黑，DG4、DG5設於慕尼黑與奧地利維也納。

DG1和DG2負責專利申請案之檢索與實體審查、異議案之審查等，DG3為上訴法庭，DG4負責人事、財務、專利資訊、語言服務等行政事務，DG5負責法律與國際事務。

由於歷史因素，早期歐洲專利局主要是由位在海牙的DG1進行檢索，由位在慕尼黑的DG2進行實體審查，亦即檢索及審查由位在不同地點的不同部門負責。自1992至2005年，歐洲專利局對DG1與DG2進行名為「BEST」(Bring Examination and Search Together)的重整計畫，將DG1加入實體審查業務，DG2加入檢索業務，讓檢索與審查由同一部門負責，DG1與DG2重新整編為14個技術單位(cluster)，這14個技術類別為：工業化學(Industrial Chemistry)、有機化學(Pure and Applied Organic Chemistry)、聚合物(Polymers)、生物科技(Biotechnology)、通訊(Telecommunications)、媒體(Audio Video Media)、電子(Electronics)、電力和電機機械(Electricity and Electric Mechanics)、電腦(Computers)、測量和光學(Measuring and Optics)、作業和操作(Handling and Processing)、車輛(Vehicles and General Technology)、土木工程(Civil Engineering Thermodynamics)及日用品(Human Necessities)。 

每個技術單位都必須負責檢索與審查，每個技術單位都有一名主管，該技術單位可能在海牙、柏林、慕尼黑都有審查人員，每個地區都有一名地區主管。 

自2001年至2005年，每一技術部門除了負責檢索與審查外，還必須負責異議(opposition)案之審查。

第三節  人力資源

截至2004年底為止，EPO共有5918名員工，慕尼黑總部有員工3180人，海牙分部有員工2349人，柏林分局有員工275人，維也納分局有員工114人。其中，德國籍佔26%，法國17%，荷蘭11%，英國9%，義大利7%，比利時6%，西班牙6%，奧地利4%，希臘2%，其他國籍12%。

第四節  歐洲專利申請程序

欲取得歐洲專利，除可直接向歐洲專利公約會員國之專利專責機構提出申請外，亦可直接向歐洲專利局設於慕尼黑、海牙與柏林之機構提出申請，此外，還可透過PCT直接指定EPO的方式提出申請，並於申請書中直接指定其所欲申請之國家。

從1997年7月1日開始，根據修正過的申請費用規定，若是申請人直接透過EPO提出申請並繳納申請費後，就所有當然指定國（EPO締約國），不需另行指定，但是若透過PCT申請指定EPO時，則仍然需要指定所欲申請之國家。根據統計，1996年平均每一件EPO申請案指定7.8國，1997年11.7國，1998年14.3國，從此種指定國不斷成長的趨勢觀之，申請人已接受此種一次申請多國指定的便利。

申請人於向EPC締約國專利專責機構或是EPO機構提出專利申請之日，即為該專利之優先權日(Priority Date)，申請人可於優先權日起12個月內在其他國家或地區主張其優先權。於專利申請優先權日屆滿後的第18個月，縱使該專利申請案仍未獲准，專利專責機構亦會將該申請案公開，至於檢索報告則可能同時或在其後公開。於公開後六個月，申請人必須決定是否進入第二階段的實質審查程序。一般而言，取得歐洲專利耗時甚久，1998年平均約需要44.7個月，雖較1997年之50.2個月少，但卻較1994年的43.5個月或1995年的41個月增加甚多。

當審查通過後，歐洲專利局將發出核准通知。申請人同意進入領證階段時，需付領證費並遞交申請專利範圍之其他兩種語言之譯文。同時申請人就必須决定在指定國名單中選擇生效國，通知EPO該專利要在哪些國家生效。確定生效國後，需要將此歐洲專利的全部內容翻譯成該國的語言提交給該生效國，以便此歐洲專利在該國生效。一般成員國要求在核准公告起3個月內完成翻譯工作並在各國生效。 在不同國家生效的工作完成後，申請人即擁有不同國家的專利，他們相互獨立，每年各生效國都需繳納年費。
第3章 歐洲專利制度

歐盟現行之專利保護係由兩種不同制度所構成—歐洲專利制度（European Patent System）及歐盟各國之內國專利制度，前者乃依據1973簽訂的歐洲專利公約（Convention on the Grant of European Patents, EPC）所建立，後者則由歐盟各國依據1883年巴黎公約（the Paris Convention for the Protection of Industrial Property）所訂定之內國法。

1973年通過的歐洲專利公約共分為12篇、178條。第一篇為一般規定及組織，分別就EPC之一般規定、歐洲專利機構、行政理事會、歐洲專利局與相關之財政問題加以規定。第二篇為專利實體規定，分別就可專利性、專利申請權人與姓名表示、歐洲專利、歐洲專利申請之效力等有所規定。第三篇為歐洲專利申請，規定了歐洲專利申請之提出、要件與優先權。第四篇為專利授與程序，第五篇規範異議程序，第六篇規範抗告程序，第七篇就一般程序、資訊提供與代理加以規定，第八篇為對締約國內國法之影響，第九篇為特別規定，第十篇為依專利合作條約之國際申請，第十一篇為過渡規定，第十二篇則為終結規定。值得注意的是，歐洲專利公約所規範之專利，僅以發明專利為限，並不包括新型與新式樣專利。

第1節 可專利性

根據歐洲專利公約第52條之規定，可專利性（Patentability）包含新穎性（Novelty，54條）、進步性（Inventive Step，又稱創作性或非顯而易知性non-obviousness，56條）及產業利用性（Industrial Application，57條）。為了判斷申請案之新穎性與進步性，審查人員必須進行前案檢索，從現有技術(state of the art)中找出與申請案技術內容相近之前案（prior art），以決定是否授予專利。

第2節 新穎性

原則上，凡不屬於現有技術任何一部分之發明即為具有新穎性之發明；而所謂現有技術，公約則採絕對新穎性之規定，指申請日（如主張優先權則為優先權日）以前，世界上任何地區之公眾依任何方式（書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等）可以得到的一切技術；此外，依據擬制新穎性之規定，現有技術還包括申請日以前提出而在該日以後公布的歐洲專利申請內容。

具新穎性之申請案內容必須全新，其解決問題之手段及其手段所發生技術之功效，需均為前所未有之創新。惟應用既有技術，施以技術改良、結構改進，且於申請當時未見於刊物，仍可視為創新。審查新穎性需注意事項如下：

1、 若申請案之技術特徵，對於熟悉該技術領域之人士而言，可由前案技術內容推知，即使前案中並未明確陳述，仍可依此判定申請案不具新穎性，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。

2、 不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合進行比對。

3、 問題解決法（Problem Solution Approach）僅適用於進步性判定，並不適合新穎性檢視。

4、 審查新穎性時係對申請案與前案之申請專利範圍進行比對分析，不得以申請案說明書所提之實施例落入前案申請專利範圍而謂申請案不具新穎性。

5、 上位概念發明之揭露並不影響下位概念發明之新穎性，惟下位概念發明之揭露將使得上位概念發明不具新穎性（novelty destroying）。例如：一種支撐工具（a 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；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。

6、 當請求項以此類文字開始，”用於（for）．．．之裝置．．．”，應解釋為”適合於（suitable for）．．．之裝置”。 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之新穎性，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，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。惟已知產品雖然表面上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，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。

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]

1、
一種罐子，其包含一玻璃容器及一有孔之螺紋瓶蓋，其特徵在於容器側邊具有突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，其中該突出物係分布於抓握表面上。

3、
如請求項1之罐子，其中側邊包含一凹陷區以提供較佳之抓握表面。
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圖3-1 請求項之罐子結構圖
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圖3-2 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型分糖器(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]

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3-2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。

歐洲專利公約第54第2項係屬新穎性之相關規定，第54第3項則為擬制新穎性之相關規定，類似我國專利法第23條之精神，所不同處為歐洲專利公約所指之先前技術，與後申請案須同為歐洲專利（EP）或專利合作條約（PCT）申請案，且有相同之指定國。新穎性（圖3-1）與擬制新穎性（圖3-2）之判斷流程圖示說明如下：
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圖3-3 新穎性判斷流程
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圖3-4 擬制新穎性判斷流程

第3節 進步性

早期之專利核准要件僅要求申請案之新穎性及產業利用性，並無進步性（非顯而易見性）之概念。西元1474年，威尼斯法令規定：專利權將授予任何創作出全新且具巧思發明物之發明人（缺乏進步性之概念）。西元1601年，在1場有關管風琴之侵權官司中，進步性議題成為爭論焦點，因為從現有技術中進行顯而易知之改良是非常容易地，這種改良並不值得授予專利。

自此，要求將進步性列入專利核准要件之趨勢日盛，遲至19世紀末，德國、美國及英國專利法將進步性列入專利要件；歐洲專利公約第52條亦將進步性納入專利要件。藉由進步性之規定，屏除符合新穎性要件但無突出技術特徵或顯然進步之申請案。

何謂顯而易知？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。

何謂所屬技術領域中具有通常知識者？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）。

然而申請案是否為顯而易知是一個相當主觀的問題。審查官在閱讀完專利說明書後，已知悉該發明內容，所以在判斷進步性，或許會認為該發明是簡單、普通或顯而易見的，造成有”後見之明（hindsight）”之嫌。為了避免此情形，歐洲專利局發展出一套有系統之解決方法，稱為「Problem Solution Approach」，以儘量對申請案之進步性作出客觀之評估，評估步驟如下：

步驟1：找出最接近之前案(the closest prior art，CPA)

1、 確認申請案之技術特徵。
2、 建立技術特徵表（請求項中為必要且對於解決方法有貢獻之技術特徵才須列入）。
3、 比較申請案與前案（前案檢索所得）之技術特徵。
4、 選出最接近之前案（通常選擇與申請案有最多相同技術特徵之前案，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)）。
步驟2：確認申請案與CPA之技術特徵（technical feature）差異

步驟3：確認該差異所達之技術功效（technical effect）

步驟4：歸納出客觀技術問題（如何達成與申請案相同之技術功效？）

步驟5：判斷申請案之技術手段是否顯而易知

申請案之技術手段是否顯而易知通常涉及主觀意識之判斷，如何有系統地進行，其實並不容易，因為實際可能遭遇之狀況太多，除須仰練豐富的經驗，可參考歐洲審查基準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:

1、 已知方法之應用

1、 以顯而易見之方式應用已知手段（不具進步性）

發明與已知技藝之差異處僅在於已知等同物之使用，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來源係由水力馬達所提供，取代一般電動馬達。
2、 以非顯而易見之方式應用已知手段（具進步性）

一已知實用的方法或手段，其被用於不同之目的，且具有意想不到的顯著效果，例如：已知高周波能量可用於感應性對頭焊接，因此高周波能量亦可用於具相似效果之傳導性對頭接係屬顯而易知；然而如果高周波能量可用於環狀長條之連續傳導性對頭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），即具有無法預期之效果（碎屑不須被移除），在此種情況下即可能具有進步性。

2、 特徵之組合

1、 顯而易知而不具進步性之特徵組合

僅以並置（juxtaposition）方式組合已知裝置或方法，而該結合未能發揮加乘（synergistic）之效果，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。

2、 非顯而易知而具進步性之特徵組合

技術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效果，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所組成，雖然鎮靜劑本身不含止痛效果，然藉由鎮靜劑之加入，可加強止痛劑之止痛效果，而此點並非可從該物質之已知性質預測而得。

3、 選擇發明

1、 顯而易知的選擇

僅從眾多可能之替代方案（已知）中挑選出其中一種，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，而該發明僅是其中一種選擇。
2、 非顯而易知的選擇

從已知範圍中作特定範圍選擇，此種選擇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，物質C的產量比所預期的要高許多。
4、 克服技術偏見

若一發明概念，對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，根本不會想要進行實驗以決定其是否可作為已知者之替代物（方法），則該發明概念具進步性，例如：一般碳酸飲料必須在殺菌後裝瓶，但因為此時仍是熱的，一般建議瓶子從充填裝置取出後必須立刻使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步驟然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。
第4節 單一性（Unity）

歐洲專利公約第82條揭示發明單一性之規定：一歐洲專利申請案僅能包含一發明或一組發明彼此間具有密切關聯而屬於一廣義發明概念者。單一性之規定係基於公平性之考量，若一發明申請案不具發明單一性，即申請人於一申請案中包含多項發明，其可減少申請費、檢索費及其他相關費用支出，對於其他遵循一發明一申請之申請人而言，有失公平。此外，對於檢索及審查人員而言，亦可減少檢索及審查時間之浪費。

歐洲專利局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害，因為申請人仍可維持其優先權及其請求保護範圍，而在獲得專利前之審查期間，申請人可對不符單一性之申請案進行分割。

單一性之認定有時可以不經檢索(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（先天），例如：在申請專利範圍中包含汽車引擎與辦公桌之請求標的，無需和先前技術比對，就能判斷兩發明不可能具有共同的技術特徵，屬先天不具發明單一性。另外，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（後天）。無論如何，單一性之判斷涉及主觀認定，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，以避免發生爭議。

案例 

〔申請專利範圍〕 

1. 一種化合物 X 。 

2. 一種製備化合物 X 的方法。 

3. 化合物 X 作為清潔劑的應用。 

〔假設一〕 

就先前技術而言，化合物 X 具備專利要件。 

〔說明一〕 

第 1 項化合物 X 係第 1 、 2 、 3 項之間相同的特定技術特徵，故第 1 、 2 、 3 項之間具單一性。 

〔假設二〕 

就先前技術而言，化合物 X 不具備專利要件。 

〔說明二〕 

第 1 項化合物 X 不具備專利要件時，經修正說明書刪除第 1 項後，第 2 、 3 項之間的相同技術特徵若仍為化合物 X 時，由於其已不屬於特定技術特徵，在無其他相同或相對應之技術特徵的情況下，第 2 、 3 項之間不具單一性。

第5節 明確性（Clarity）

依據歐洲專利公約第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支持。實務上，歐洲專利局希望申請人儘量以2段式方式撰寫申請專利範圍，於第1段描述先前技術，第2段說明發明改良之技術特徵；申請專利範圍描述不明確係足以構成申請案核駁之理由。

有關申請專利範圍描述不明確之案例，歐洲專利局於課程簡報中有列舉了不少實例，此處節錄幾項範例補充說明：

案例1
一種數位相機，其特徵在於該相機能於200。K之溫度下操作。

〔說明〕

本案例欲以功能定義照相機之特徵是不被允許的（除歐洲審查基準G-C-III 第4.7節中另有規定外），應該改以半導體材料之選擇或描述其熱絕緣方式取代。

案例2
本案例說明書內容揭示：利用R形胎紋及特殊物質S之結合，達到改善雪地輪胎抓地力之目的。

申請專利範圍記載：一種雪地輪胎係由橡膠混合物所製成，而該橡膠混合物含有55%特殊物質S。

〔說明〕

本案例之申請專利範圍僅記載部分技術特徵（特殊物質S），並未記載發明之所有技術特徵（遺漏了R形胎紋），不符歐洲專利公約第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。
第4章 專利檢索工具及檢索策略
第一節  EPOQUE系統

EPOQUE檢索系統係歐洲專利局為滿足其審查官之檢索需求所建置之一套資料庫檢索系統，系統採用統一的檢索介面及標準化檢索用語，內容包含專利及非專利資料，截至2006年5月19日，共計連結104種資料庫；其中，EPODOC為歐洲專利局自建資料庫。使用前，審查官必需就其領域及當時需求，選擇一適當之資料庫，然後才能進行後續之檢索。

EPOQUE系統屬內部網路，僅供其審查官使用，故檢索十分迅速；惟介面採文字指令交談方式，親和力遠不及一般常見的圖形化介面（Graphical User Interface），使用前必須先熟悉其語法規則，方能運用自如。

EPOQUE系統之檢索步驟可大致區分為3個階段，第1階段輸入檢索條件，第2階段瀏覽檢索結果之基本書目及摘要等文字資料，並由審查官依本身之專業及經驗決定適當之前案，然後進入第3階段，利用JViewer瀏覽選擇案件之說明書影像檔。以下就EPOQUE基本語法及功能略作介紹：

1、 基本語法

1、 ..fi：列示EPOQUE系統包含之所有資料庫。

2、 ..fi 資料庫名稱：進入特定資料庫，例如：..fi EPODOC代表進入EPODOC資料庫。

3、 ..field：列示特定資料庫（例如：EPODOC）中包含的所有欄位。

4、 輸入檢索式時，必須指定欄位，例如：smith /PA（尋找專利申請人名中有含”smith”之紀錄）；如未指定，預設欄位為”basic index”。 basic index代表摘要（abstract）及發明名稱（title）。

5、 使用歷史檢索式，例如：

?smith /PA

**SS 1 Results：48,466

?1 and catalyst+

**SS 2 Results：230

6、 ..li：列示符合檢索式之所有記錄。

7、 ..li 1-3：列示符合檢索式之第1-3筆記錄。

8、 ..li ss 2 1-3：列示符合第2次檢索式之第1-3筆記錄；ss（search statement）。

9、 ..hi：列示檢索式（search statement）之歷史清單。

2、 基本功能

1、 布林運算：AND、OR、NOT。

2、 鄰近運算：

glass 2w fibre：glass必須在fibre之前，兩者字距在2以內。

glass 2d fibre：glass及fibre之順序不拘，兩者字距在2以內。

glass s fibre：glass及fibre在同一個句子（sentense）內。

glass p fibre：glass及fibre在同一個段落（paragraph）內。

3、 字元截切

?：0或1個字元。

#：恰好1個字元。

+：0或1個以上字元。

4、 運算子間無優先順序，故超過2個以上運算子時，須以小括號標示，例如：

car or vehicle and airbag：錯誤檢索式

(car or vehicle) and airbag：正確檢索式

第二節  網際網路檢索資源
除了EPOQUE系統，近年來，歐洲專利局審查官亦積極利用網際網路資源完成前案檢索工作，其中又以Google為最主要輔助工具。Google是目前全世界規模最大的搜尋引擎，它連結超過80億個網址（URLs），提供資訊包含白皮書（white papers）、產品型錄、使用手冊、論文資料等，而且在大部份的情況下，搜尋工作能在0.5秒內完成。此外，美、日、歐三大專利局所提供的免費線上專利資料庫亦是極為有用的網路資源，包含美國的1、PatFT（核准公告專利）2、AppFT（早期公開專利）、日本的PAJ（IPDL）及歐洲的Esp@cenet。

Google：布林運算

Google預設採AND邏輯，關鍵字間無需特別加入AND運算子，以空白分隔即可，例如：computer graphics代表頁面（page）內容須同時包含”computer”及”graphics”。OR邏輯以大寫OR 運算子表示，例如：bicycle OR bike代表頁面內容包含” bicycle”及” bike”。NOT邏輯以大寫NOT 運算子表示，可用以限縮檢索結果，排除某些不適合的片語，例如：virus -computer代表頁面內容包含” virus”但不含” computer”。

Google：虛字（stopword）

Google預設忽略一些常見用字，將其視為虛字，不列入檢索，例如：”where”、”the”、”how”等。一般來說，虛字無助於過濾檢索結果，惟使用者如有特殊需求，亦可於預設虛字前加上”+”，將虛字轉變為檢索關鍵字。

Google：字幹（stem）及萬用字元

為了提供最精確的結果，Google 並不支援「字幹」或「萬用字元」搜尋。換言之，Google只會一字不差的搜尋您在查詢欄中所輸入的字詞。搜尋 "comput*"將不會找到 "computer" 或 "computing"。

Google：關鍵字標示

若搜尋結果之頁面太大，一下子很難找到目的資料，可以直接開啟“頁庫存檔”，Google會把關鍵字用不同顏色標示。

Google：整句搜尋

除片語（中間沒有空格）外，Google允許使用句子（中間有空格）做關鍵字，使用時必須加上英文引號，例如：long, long ago”。

Google：不區分英文大小寫

“GOD”和”god”搜尋的結果是一樣的。

Google：網域搜尋

Google允許局限搜尋範圍於某具體網站或網站類型，例如：金庸 site:edu.tw。

Google：學術論文搜尋

Google允許學術論文搜尋，網址為http://scholar.google.com/。
Google：書本搜尋

Google允許書本搜尋，網址為http://books.google.com/。

第3節 檢索策略

審查官對於專利申請案之准、駁，應架構在前案檢索之結果，而檢索結果之完整性，除與資料庫之完備與否直接相關，檢索策略更是影響關鍵，以免迷失在茫茫資訊大海。在策略選擇與技巧的運用上必須謹慎小心，否則不僅可能漏失許多重要資訊，也會多出許多無用資訊，進而誤導審查結果。

如何進行可專利性檢索，歐洲專利局於本次研討課程中提出一套結構化方式，可有效提升檢索效率，降低人為因素干擾（examiner independent），協助判斷檢索結束時機（when to stop）。其步驟如下：

1、 分析申請案，確認必要技術特徵

2、 以必要技術特徵定義發明（將必要技術特徵填入輔助檢索表）

3、 於輔助檢索表填入各必要技術特徵之同義詞

4、 執行檢索並反覆修正檢索策略，直到檢索結果符合需求為止

分析申請案，確認必要技術特徵

分析申請案之目的是為了充分了解其發明概念，進一步確認必要技術特徵，以利後續發展出正確的檢索策略。一般而言，一申請案內容包含3個部份：

1、 簡介/背景/總結：描述相關技術領域之基本問題及申請案之解決方式。

2、 發明說明及圖式：描述申請案發明內容之細節。

3、 申請專利範圍：決定申請案之保護範圍。

依據專利法之規定，申請專利範圍決定申請案之保護範圍，惟其內容仍須獲得說明書內容之充分支持，否則應屬描述不明確，可作為專利核駁之依據，故仍建議詳閱整份專利說明書，才能精確掌握發明之意涵，確認檢索策略。至於閱讀之順序，實務上並沒有一定的規則，有些審查官習慣先從申請專利範圍著手，有些則先閱讀簡介或發明說明，端視個案內容及審查官個人習慣而定；申請案分析步驟，歐洲專利局提出參考步驟如下：（順序可改變）

1. 繪製claim tree

2. 確認最廣之獨立項

3. 閱讀申請專利範圍，確認技術特徵

4. 閱讀說明書，了解問題及解決方案（確認必要技術特徵）

5. 標示申請專利範圍之必要技術特徵

以必要技術特徵定義發明（將必要技術特徵填入輔助檢索表）

以必要技術特徵分解申請案之發明意涵，製成輔助檢索表，圖示說明如下：


圖4-1 申請專利範圍揭示之發明意涵


圖4-2 分割申請案必要技術特徵




圖4-3 將必要技術特徵填入輔助檢索表


圖4-4 各技術特徵交、聯集示意圖

於輔助檢索表填入各必要技術特徵之同義詞

為找尋適當之同義詞，除須仰賴審查官個人專業及經驗外，歐洲專利局建議以下幾項來源：

1. 申請人引証證前案內容。

2. 分類系統之分類說明，如：國際專利分類表及指引。

3. 申請人使用之關鍵字。

4. 同義詞庫。

執行檢索並反覆修正檢索策略，直到檢索結果符合需求為止

檢索過程通常需要反覆修正檢索策略，才能得到滿意的結果，很少有一次完成的。一般而言，初期檢索策略涉及較多主觀認定，需透過逐次檢視檢索結果方式，漸漸提昇客觀要件數量。若檢索結果足以否定申請案獨立項之新穎性，不宜過快下定論，也許需要進一步檢討先前認定之必要技術特徵是否恰當？是否需增加或刪除某些技術特徵？藉由逐次分析檢索結果，可提供審查人員額外靈感，協助發展原本意想不到之技術特徵或分類號，透過一次又一次地改良檢索條件，達到精進檢索結果之目的。

第5章 心得與建議

非常感謝局裡提供這次出國研習機會，透過此次訓練，職等除擴展國際觀外，亦對專利審查業務之內涵及重要性有更深入地了解，對未來推動局內專利資料庫之建置工作有一定助益。

本次受訓，歐洲專利局安排其不同領域之審查官授課，授課講師都比想像中年輕許多，然而他們對於歐洲專利制度之熟稔，及專業知識之豐富，令人印象深刻。

為期5天的研討會，課程內容安排十分緊湊，主要包含歐洲專利制度介紹、EPOQUE檢索系統操作、專利檢索策略規劃、審查技巧說明及實際案例演練。授課方式由審查角度切入，透過思考引導及反覆上機練習方式，與上課學員分享檢索及審查經驗，對已有審查及檢索經驗之審查人員，在提升檢索精準度方面是一項寶貴的訓練。

綜整研習過程所見所學，職就如何改善專利案件審查品質提出以下幾點心得建議：

1、 提升專利暨非專利資料之完整性

資料完整性直接攸關檢索品質，前端資料源若不完整，即使有再好的檢索工具及策略，也無法獲得完整的前案技術，而審查工作因本於檢索前案，自然產出不適當或錯誤之結果，導致無效專利。惟專利資料之取得需要龐大財力，且工作推行具有延續性，一旦投入即無停止之時；不僅如此，後續原始資料之二次整理，更需投入大量人力及時間，因此執行前須仔細規劃，方能取其益而避其害。

2、 提供格式一致化之檢索介面

專利資料庫之資料來源眾多，通常涵蓋不同國別之專利資料，即便是相同欄位，資料存放方式也不盡相同，舉例來說：多數國家日期格式採西元年表示，惟仍有少數國家（如：日本）採用特有編年方式。因此，必須對原始資料（raw data）進行二次整理，使所有欄位格式統一，避免因格式不一致，影響檢索結果完整性。

3、 善用分類號系統（如：IPC、ECLA）

此次受訓，最大的收穫之ㄧ就是了解到分類號系統之重要性，以前原以為分類號的作用只僅是協助分案，其實是輕忽了分類號對檢索工作的助益，事實上，分類號對檢索品質之影響不亞於關鍵字組合，使用正確技術分類，可以大幅導正檢索方向，配合適當關鍵字之選擇，能提供八九不離十之檢索結果。目前，大多數國家採用國際分類號，然國際分類號之類目數對主要專利機構而言仍嫌不足，因此，美、日、歐等專利大局遂自行訂定各自的分類系統，如：USPTO之USPC、EPO之ECLA及JPO之FI/Fterm，以提供更精確之檢索。以我國專利之規模來看，雖未自行發展一套分類系統，審查人員如能善用國際分類號仍能獲得不錯的效果；此外，2006年1月1日起IPC已改8版，雖類目數量仍不及USPC、ECLA、FI/Fterm，然其預計每3個月改版1次，並以擴增類目數量取代三大局分類系統，以及成為全世界唯一專利分類標準為終極目標。

4、 審查人員教育訓練

專利案件不僅是法律文件，而且涉及高度專業性，審查人員必須隨時掌握最新專利法規動態，吸收新興技術知識，才足以對申請案之專利要件做出正確判斷，進一步達到專利保護之目標。若審查人員誤判申請案之發明意涵，則後續之檢索及審查結果必然不正確，造成垃圾進，垃圾出（Garbage in, garbage out）。

關於審查人員的訓練，建議可由不同主題（法律、檢索及審查技巧、技術領域）切入，經常性持續辦理，法律面訓練包涵專利法規、實施細則、審查基準等；檢索及審查技巧部份，可請專利各組曾出國受訓之同仁分享心得，或由資深審查官傳授寶貴經驗；技術領域之學習，則可選擇辦理小組讀書會方式。

5、 適當的檢索策略

前案檢索最大的瓶頸在於如何正確判斷應使用的關鍵字及分類號，如何進一步選定或刪除檢索條件以限縮或擴張檢索結果至適當之範圍。大部分人檢索時第一動作，是直覺地給定某些關鍵字組合，這種方式對於已熟知之技術領域通常很管用，但對於新興技術，或不熟悉之技術領域，往往不容易找到正確的結果，甚至導致問題發散，大大降低檢索效率及成果。事實上，很多時候檢索必須回歸技術本質，才能找到適當的關鍵字，擬訂檢索策略。建議可參考歐洲專利局的經驗法則，先閱讀申請專利範圍，以繪製對應之claim tree，確認範圍最廣之獨立項，並由說明書之內容，協助辨識發明意涵之必要技術特徵，接著將必要技術特徵填入輔助檢索表，並利用本報告第四章第三節所描述的技巧，儘可能為每一必要技術特徵找尋同義詞，以OR邏輯結合同義詞，以AND邏輯結合所有必要技術特徵，進行檢索，最後透過反覆修正的過程，設定停損點，以獲得最接近前案。

6、 專利要件審查技巧

專利三要件中尤以進步性最難判定，往往容易涉入過多主觀認定，而影響審查結果。為避免上述問題，審查人員除須完整檢索前案技術，更需要一套有系統的審查流程依循，藉助證據及方法的雙重支持，提升審查結果之客觀性，改善審查品質。關於進步性之判斷，歐洲專利局提出一套行之有年的經驗法則，稱為問題解決法（Problem Solution Approach）（詳見本報告第三章第三節），實堪本局審查人員參考。

7、 審查品質優先

近年來，專利案件數量成長速度驚人，在既有審查人力不變的情況下，積案乃為不可避免之現象，此問題全世界皆然。然而，在審查速度與品質不可兼得的前提下，實應以提升審查品質為優先考量，方能符合世界潮流。拿2003年我國與EPO之專利案件審結率比較，我國之審結率約為103%，而EPO之審結率則為45%。由此觀之，我國應無所謂積案之問題，惟一昧追求速度，往往造成審查品質下降，抹煞了專利保護之原意，實非大家所樂見。

8、 檢索與審查並重

專利案件之審查結果植基於前案檢索結果，沒有完整的檢索結果就難以做出正確的判斷，因此檢索與審查不宜偏廢，以歐洲專利局為例，檢索與審查時間之比例近乎1:1，加上EPOQUE檢索系統提供完整專利暨非專利資料及強大檢索功能，因此每一申請案幾乎都能找到最接近前案，審查品質自然可以獲得有效提升，十分值得我國學習。
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