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第一章、出國的目的與過程
美國專利商標局所舉辦的「全球智慧財產學院」(Global Intellectual Property Academy)係於2005年秋季創立，其前身為「訪問學者計劃」(Visiting Scholars Program)，主要係針對外國政府官員之訓練，以提升該國在智慧財產權的保護及執行的能力。
本次課程於2006年10月23日至27日在其位於維吉尼亞州之總部舉行，共有27個國家4.0位人員出席，包括專利審查員、商標審查員及律師等。課程內容為：美國智慧財產制度簡介，專利審查流程及相關議題，新穎性、進步性等專利要件之介紹，國際專利分類之介紹，電子資訊中心之參訪，軟體及商業方法之審查，動物與植物專利之保護，檢索工具，有關鑑別書目資料用的國際約定代碼(INID)之WIPO標準ST.16：鑑別各種專利文件類型用標準代碼的建議之介紹，專利合作公約之介紹及使用其檢索結果做為審查之運用，法律之制定，品質之覆核，上訴暨衝突委員會對專利案件之檢核，專利審查員之訓練及管理，上訴暨衝突委員會之事務律師(solicitor)辦公室，專利執行(enforcement)相關議題，審查意見通知書之撰寫，專利優先權、缺乏單一性及申請人申復理由之處理，專利延長之介紹等。
本次的課程目的主要是介紹美國專利商標局現行的專利審查制度，其中並安排至電子資訊中心及上訴暨衝突委員會實地參訪，以體驗檢索作業及訴願的流程。除此之外，並有分組實作審查，讓所有學員有充分的機會溝通及交換心得，使得學習更加深入。

此次研習除了參加既有的課程外，我們還利用課餘的時間私下與幾位美國專利商標局的資深審查員及新進審查員進行交流，尤其是對於新進人員如何的訓練，審查人員的考核、升遷、退休制度及審查品質如何管理等問題深入了解，我們還實地的到實查員的辦公室，觀看他們實際審案的過程，以及在家工作的設備及運作的情形。
本報告內容包含兩部分：美國專利商標局之專利審查品質及美國電腦軟體之審查，這兩項是國內現今最關心的議題，我們利用這次的研習做深入的了解，審查人員的訓練、考核、升遷、退休制度及審查品質如何管理等問題及美國最新判決背後的意義及影響，希望藉由美國現行的做法，提供給局內長官在擬定政策時的參考，以完備專利審查實務的運作。
第二章、美國專利商標局之戰略計劃

無疑的，美國是當今在知識財產權制度最完善的國家之一，這使得美國在科技及經濟居於領導的地位，但是美國專利商標局目前也遭逢最嚴峻的挑戰，由於申請案件以倍數快速的成長，無論在審查上的速度及審查的品質都無法滿足國內企業界的需求，加以亞洲新興工業國家的崛起，憑藉著廉價的勞工及對美國現有技術的偷取，大大的威脅美國在全球經濟上的領導地位，這使得美國不得不嚴正的看待此問題，因此，在2002年美國專利商標局向國會提出了21世紀戰略計劃，希望能透過行政、立法及司法各種的手段來完善既有的制度，以維持美國現有的利益。
2.1、21世紀戰略計劃簡介

21世紀戰略計劃及執行費用的立法草案是於2002年6月3日由美國專利商標局提出，同年7月，由眾議院司法小組舉行聽證會，此計劃綜合了美國專利商標局所有利害關係人的意見，並獲美國百大公司及智慧財產團體的支持，其中確立的目標是提高美國專利商標局產品和服務的品質，使專利及商標的審查時程最小化，自動化系統的開發以提高申請的效率，提高人員專業的能力及執行的意志力等等。為了有效的執行這個計劃，美國專利商標局還制定了2002-2006年的五年戰略計劃，這些計劃的目標是要促使美國專利商標局發展成一個以質量為核心、工作效率高及對市場反應靈敏的組織。

美國專利商標局在擬定計劃時的思維是設想自己是一座工廠，現今這座工廠正面臨者如何製造高品質的產品和提升生產量，以及如何維持市場率行銷的問題。因此他將問題分成進料、製造、產品及維護4個階段來解決。

美國專利商標局策略架構

使命

藉由下列方式來培養創新及競爭力：

對於專利商標的申請案提供高品質和及時性的審查，

引導本國及國際上對於智慧財產相關的政策
發送智慧財產相關的訊息並教育全世界

夢想

美國專利商標局：引導全世界的智慧財產之保護

戰略目標

最有效的進行專利審查品質和及時性
最有效的進行商標審查品質和及時性
改善國內及國際間有關智慧財產的保護及執行 

管理的目的及目標
藉由下列方式達到組織卓越化：

  加強培養成為高效能及最佳僱主( employer-of-choice)， 並且確定資源管理的責任

	指導原則

確定的(Certainty) + 成本效率(Cost-Effectiveness) + 親和力(Accessibility) = 品質(Quality)



	· 有影響力的人
· 顧客
· 基金
· 雇員
· 法律
· 規則
· 專利商標申請案
· 研究發展
· 工業及商業的活動
	· 審查
· 救濟與異議
· 宣導
· 支援服務
· 申請管理
· 專利合作條約之申請案
· 分類系統
· 公開
· 政策製定
	· 核准專利
· 商標註冊
· 拒絕不合法之申請
· 產品 

· 公眾檢索設備
· 美國政府/美專利商標局之立場與方案
	· 智慧財產的保護
· 對美國及國際間之投資的保護
· 競爭力
· 市場上的新產品
· 發明
· 經濟成長


依照這四個階段分析找出那些是影響的因素，將其一一列出，並針對這些因素提出解決方案，例如要有好的原料才能製造品質優良的產品，相同的有好的申請案品質才會帶來好的審查，因此在進料階段將申請案的品質視為一項重要的因素，針對這項因素提出解決的策略為要求申請人將發明說明書的撰寫必須清楚、明白、正確，並且還須提出相關的前案資料等，如此必能節省審案時間及促進審查員正確的審查，這必定會將審查品質提升。
2.2、21世紀戰略已執行項目

2.2.1、提交訴願理由書之前的審查會議(Pre-Appeal Brief Conferences)
2005年7月12日美國專利商標局正式啟動「提交訴願理由書之前的審查會議」程序，依先前訴願程序的規定，申請人就其被核駁之專利申請案在向專利上訴暨衝突委員會(Board of Appeal and Interference)提請訴願前，必先提出訴願通知及訴願理由書，接下來才能進入訴願會議中。訴願會議是由原承辦該案件的審查員及其督導審查員(Supervisory Examiner)和一位資深審查員所組成，只有在這個會議後，原承審審查員才能撰寫審查意見說明為何此訴願申請是不被允許的。根據統計經過此訴願會議後，約60%的案件並沒有向上訴暨衝突委員會提請訴願做最後的判決，保守的估計這60%的訴願人在準備訴願通知及訴願理由書，視案件的複雜度不同將花費5,000至2萬美元不等，一年全部估計約美金30,000,000元。新的規定是申請人在提交訴願理由書之前，可請求召開提交訴願理由書之前的審查會議，由審查員組成的審議小組正式檢討他們申請案中的法律與事實的核駁依據，如果審議小組認為原承審審查員的決定是錯的，申請人將被通知不用提出訴願，申請案將准予專利。假若審議小組認為原承審審查員的決定是正確的，申請人才被通知必須準備訴願通知及訴願理由書提出訴願。另一種情形是重新進行法律依據的調查，通知申請人對係爭的請求項提出修正，若申請人同意修正則對此請求項核准專利。
2.2.2、改善專利再審程序(Improved Reexamination Process)
當談到審查品質，最被人詬病的就是再審查系統。再審查是公眾不用以昂貴的訴訟程序來重新判斷一件核准專利請求項是否具可專利性。依據單方(ex parte)再審程序，任何人對於已核准案件發明之可專利性提出新的實質事證時，依照法律的規定美國專利商標局必須進行「快速審結」(special dispatch)程序，一般估計一件再查案件大約要花費100小時來案查，但是現今的再審查申請案都擱置超過四年未審查，惟在再審查程序中，時效性和正確的決定是提供所有使用專利系統者一個具確定的專利非常重要的因素，2005年8月2日美國專利商標局開始實施新的再審查程序，以縮短審查的期間，提高工作效率。在新的再審查程序施下，將由20位嫻熟且對再審查作業和相關法規有全面性理解的首席審查員(primary examiner)專職處理再審查工作，這20名成員的審查小組已經在2005年7月下旬開始作業，所有新的再審查請求案將分派給他們，其再審查程序設定須於2年內審結，為了確保再審查的品質，所有再審查決定都須由一組督導審查員和資深審查員所組成的專門小組進行全面覆核。利用具熟練技巧的審查員所組成的小組來審查，可提高再審查的品質並更有效率的監控再審查作業流程，進而縮短再審查的時間。
2.2.3、將PCT國際專利申請案之檢索委由商業公司承辦
美國專利商標局於2005年9月21日宣布已將專利合作條約（PCT）國際申請案之檢索委由Landon IP，Inc.和Data Miner Inc.兩家商業機構來進行檢索測試計劃，希望其除了在檢索方面能與美國專利商標局具有相同的品質及正確性外，也能維持在經濟上的效益。除此之外，美國專利商標局也考慮將一些與PCT相關的工作委託其他目前已在執行PCT相關檢索或審查的政府智慧財產機構，並辦理委托測試計劃，例如，2005年11月7日宣布與澳洲智慧財產局展開一項測試計畫，以評估澳洲智慧財產局為美國專利商標局進行依專利合作條約（PCT）向美國提出的PCT國際申請案之檢索與審查服務的可行性，相同的在2006年1月1日也與韓國智慧財產局達成國際檢索與審查的協定。
美國專利商標局每年受理約5萬件國際申請案的檢索與審查請求，除此工作之外，審查員尚需檢索和審查35萬件本國的申請案，將國際申請案的一些程序委外後，美國專利商標局的審查人力可專注在國內的申請案，以減少積案的快速累積，並增加審結量和加強品質的提升。
2.2.4、公布專利檢索模板(Search Templates)
美國專利商標局正在建置一套提供申請人、專利代理人和專利審查員利用的檢索模板，以協助他們更容易、更精確的找到一項發明是否可以取得專利的最相關先前技術。檢索模板界定每一件專利申請案在審查該分類領域時，應予考量的檢索範圍、檢索工具和檢索方法。其內也說明了對美國專利、外國專利及非專利文獻資料的檢索工具。另也提供審查員在案查時可使用的網際網路亦予於列示。

檢索模板是以美國專利商標局的專利審查員和其他研究人員所提供的資料做為基礎，擷取他們為確定申請案之可專利性時，在一個技術領域所進行最相關前案檢索的經驗知識；所列出的範圍代表在檢索程序中大部分先前技術由何處（那些資源）和如何（方法）找到。檢索模板可以提供專利審查程序手冊(MPEP)一般原則之外的其他資訊，每一個特定的主題領域將包括那些資源應予檢索、以及使用何種工具與方法。

檢索模板可以提供檢索作業更多的架構，建立對任何檢索完整性的測量標準，而且這些模板對新的審查員將很有價值，可以使他們很容易了解檢索先前技術的技巧。，對申請人而言，當他們提出一件專利申請案或提出「特別請求－快速審查」前，可以利用這些模板來進行他們自己的審查前檢索，以提供他們對於發明技術之訊息及審查員可能的意見。

2.2.5、快速專利審查

對於專利申請案，申請人可依專利審查程序手冊第708.02篇第VIII項要求快速審查，原本以為此項措施將被廣泛採用，但是實際請求者卻非常的少，每年約僅4，5百件，其原因可能是特別請求獲准後，並未加速申請初期程序及核准後公告之流程，亦或並未縮短審查的時程。

美國專利商標局公告一項新的程序，准許專利申請人要求審查員在 12 個月內就是否核准申請案作最終的審定。依據加速審查程序的規定，申請人必須以電子方式將完整的申請案提交，並應對專利及非專利資料庫進行前案檢索，以提出與其發明密切相關的所有先前技術，並說明先前技術內容和其發明的不同之處。申請人除了提交和說明任一先前技術的參照資料外，必須明白陳述其發明如何有用，及書面如何說明請求專利的發明。申請案之請求項總數不得超過20項，其中獨立請求項不超過3項，審查員只審查獨立請求項，附屬請求項成立與否係依獨立請係依獨立請求項而定，另所有請求項應符合發明的單一性。
2.2.6、專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway)
2006年7月3日美國專利商標局與日本特許廳展開專利審查高速公路測試，開始受理申請人提出的專利審查申請。這個計劃的目的是共用工作成果，減少重覆的工作，也就是說，雙方充分利用對方所做的工作，以減少工作量並提高專利的品質。

目前美國專利商標局和日本特許廳的加速審查制度規定，申請人應進行一項審查前的檢索，並提出檢索結果作為參考資料、一份申請的發明和先前技術間的比較說明，以及一份請求項可專利性的說明。然而，依據專利審查高速公路計畫，各局應准申請人對第二個申請局（OSF）提出最先申請局（OFF）的通知書（Actions）、最先申請局認定可予專利的請求項、最先申請局的審查員引證的參考資料，以作為目前加速審查系統下所需文件的替代文件。
2.3、品質

任何美國專利商標局所提供的行為、產品及服務都必須符合品質，這也是美國專利商標局最重視的項目。但是何謂專利審查品質？專利審查品質就是所有的專利申請案係依現行的專利法及審查程序來進行審查，而時效性、一致性及精確性是重要關鍵的元素，當然審查人員的素養、好的審查流程及各項的支援等都是提升專利審查品質不可或缺的項目。
2.3.1、積案的形成原因及衝擊

愈來愈多的發明人利用專利系統來保護他們的利益，根據統計從1992年至2005年，專利申請量增加了一倍，光是前5年有關生物技術的專利申請量增加了46%，而有關醫藥化學的專利申請量也增加了42%，幾乎都是以倍數在成長。令人驚訝的是不但申請數量的急速成長，申請發明的技術也愈來愈複雜，一百年前，三分之一的申請案件都是關於腳踏車的發明，但是今日的發明則是關於奈米、生物資訊、組合化學等新興的科學，而其發明說明書常常達到上千頁，請求項動輒好幾百項，審查員往往須花費數倍的時間來審查，而這種複雜的申請案卻佔了整個積案量的52%，待審期間也愈來愈長，若現行的制度不修改，則到了2008年待審時間將達6到8年，而待審件數將達600,000至1,000,000件，如此延宕審查將衝擊社會大眾依賴專利的保護，進而影響經濟的發展。尤其是中小企業，非常依賴以專利來招募資金，若是遲遲無法獲得專利，不但使其事業無法發展，甚致倒閉。

[image: image1.wmf]USPTO待審件數�

0

100000

200000

300000

400000

500000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006


	技術小組

(2006)
	第1次核駁平均等待時間(月)
	審結平均等待時間(月)

	1600生技及有機化學
	23.5
	34.4

	1700化學及材料工程
	22.7
	32.1

	2100電腦軟體及資訊安全
	30.8
	44.0

	2600通訊
	30.4
	42.9

	2800半導體、電機及光學系統
	16.4
	25.4

	3600運輸、建築及電子商務
	21.7
	29.6

	3700機械工程及製造
	20.2
	29.6

	2006年等待時間合計
	22.6
	31.1

	第1次核駁高等待期之技術領域(2005)
	等待期(月)
	第1次核駁低等待期之技術領域(2005)
	等待期(月)

	1640免疫、受體、配位體、細胞激素、重組荷爾蒙及分子生物
	27.4
	1620雜環化合物及用途
	16.1

	1764蒸餾、礦物油及碳水化合物
	28.7
	1752輻射光譜
	11.6

	2123仿真建模、電腦模擬零件
	41.6
	2125製造控制系統、化學/電子/機械之控制
	21.4

	2617互動影像分配
	45.3
	2833一般電子通訊
	18.2

	2836控制電路
	25.6
	2833電子連接器
	8.0

	3628金融、銀行業務及會計
	48.4
	3643動物飼養及植物耕種
	11.8

	3762人體治療、運動療法及運動
	27.5
	3742燃燒技術
	10.6


2.3.2、招募新人及在家上班(Patents’ Hoteling Program)

由於新申請案及未審查的積案快速的累積造成巨大的衝擊，美國專利商標局對此提出的方案為招募更多的新人、更好的訓練、留住資深的審查員以及在家通訊上班(Hire More, Train Better, Retain Better, and Telecommute)。為了徵募具有潛力適宜的新人，採取多觸角的找尋，擴及各大專院校、研究機構及民間企業等，並對於高科技領域的人員提供招募獎金以吸引更多的人員投入。美國專利商標局於2005年新僱用了978位審查員,2006年也新僱用了1,218位審查員，往後每年計劃將以僱用1000名審查員的數量直到2012年為止，以解決尚未審查之積案。

縱使招募大量的新人，若沒有一個良好的訓練，對於積案的清理仍然無所幫助。美國專利商標局捨棄以往一對一的師徒制，而發展一個類似大學的學院制來訓練新進審查員，新進人員將接受為期8個月基礎及進階密集的課程，課程包含了講課、申請實務、小組討論、以及對申請專利案件一對一的即時的協助。當新進人員從學院畢業後，具有撰寫完整及高品質的審查意見通知書。學院制除了給予新進人員完整的訓練外，也免除了督導審查員及資深實查員將時間花費在訓練新人，而可以全心投入專利品質的提升工作。
在家上班計劃允許專利審查員能夠從其住家透過通信系統從事審查工作，每週4天在家上班，另一天則回辦公室處理有關與申請人或代理人的面詢事宜，或接受訓練或參加會議等事務，停留時間並無限制。參加在家上班的審查員並無固定的辦公位置，美國專利商標局特定設置了共用的辦公室，在家上班之審查員必須透過線上圖示介面訂位系統（On-line graphical interface reservation system）預訂辦公位置，此就像旅客預定旅館房間一樣，所以稱為辦公室旅館化(hoteling)。在家上班計劃讓審查員有更好的生活品質，減少通勤交通上的時間，並改善辦公室環境從而提高工作效率，是一種人性化的工作方式，且可同時兼顧工作目標的達成，此不但可以吸引新進人員也可以留住經驗豐富的審查員，進而提升專利審查的品質。
	專利審查員訓練課程

	程序訓練－初任第一年所有審查員強制訓練
	專利審查員初級訓練及實務與程序介紹：

提供新任專利審查員標準化訓練，教授專利流程、實務和程序的基本技巧和知識，使他們能夠順利的對專利申請案進行審查，並能提供他們的長官一份關於申請案的請求標的和所揭露之發明內容的初步報告，以便其進行先前技術的檢索；每年提供的課程數目係根據進入專利業務單位的新審查員之計劃人數。

	法務訓練－初任第一年所有審查員強制訓練
	包括下列實務與程序的課程：

· 新穎性要件

· 非顯而易知要件

· 實用性要件

· 限制性實務

· 發明單一性

· 重複專利

· 核准專利及發證

· 上訴

	新美國專利訓練學院－初任第一年審查員強制訓練
	學院之訓練課程：

2006年美國專利商標局對新進審查員推出加強訓練及教育的方案，其係在一個類似大學環境中接受為期8個月的連續訓練，每個班級最多128人，在每年的特定時間開課。一開始是共同課目，然後分為16個小組進行試審及討論，並依其專長做特殊領域訓練。審查員由助教協助對於圖書館、檢索及自動化的了解，除了密集的課程及試做外，審查員藉由真正申請案的審查過程來學習將來的工作方式。

這個訓練架構是提供新進審查員對而後升等應具有的能力，並且能在不同特定領域中訓練出具有通才、積極的審查員。

	專利訓練學院－法律及程序的訓練
	學院的訓練項目除了上述所提及的法律及程序外，並加強下列的教授：分類系統、檢索(以分類、全文)、了解法律文件、代理人如何撰寫申請文件及請求項、請求項的解讀、更進一步的全文檢索、法律研究及分析、品質覆核、法律文件寫作、撰寫一份有效的審查意見、上訴程序及實務(訴願會議及訴願先前會議、避免訴願發回重審)。

	專利訓練學院－自動化
	審查員接受密集的自動化課程訓練，包括許多可用於專利審查的特定應用，多重檢索系統及資料庫、共同使用的辦公軟體。

	專利訓練學院－生涯技藝
	學院提供新進審查員有關生涯技藝的訓練課程：

時間管理、人身安全、倫理學、壓力管理、平衡品質、成品、職業精神、工作與生活的平衡、另類專長的訓練、衝突與困境的處置、財務策劃。

	專利訓練學院－技能發展
	學院講授課程包括：

建立個人發展計劃、提供持續性訓練及職涯晉升機會、溝通技巧的訓練，例如，簡明寫作能力、聆聽技巧的培養、有效溝通技巧之建立、顧客服務技巧、遠端通訊及團隊合作之建立。

	專利訓練學院－技術基礎
	學院有關技術的課程包括：

介紹特定領域之技術在審查上的運用、現階段特定技術的發展、技術有關的寫作技巧、正在發展中的技術主題。

	持續教育
	提供適合所有技術小組(Technology Centers)學員的課程，由技術小組內的成員來授課並以技術小組內實際發生的案例改編成教材，課程包括：影響專利商標局實務運作之巡回法院主要判決，以及如何熟練最新自動化工具。

	法律教育
	由技術小組成員來教授技術層級的課程，有些課程由技術小組內部所開發，例如：

· §101之訓練

· §102/§103之訓練

· 重覆專利之非顯而易知類型

· 專利法與證據

· 非職務性法律研究課程

	審查員之技術訓練(重點放在各技術小組)
	參加技術展覽會、生技領域之研討會及演講、電腦軟體與硬體技術、半導體、通訊技術和管理知識。

	非職務性技術訓練課程
	例如：物理之數學方法

	自動化訓練
	提供所有新進第一年審查員之自動化初級強制訓練，課程包括，專利影像檔案系統(IFW)工具：

· 審查官“e-DNA” 之IFW訓練

· 技術支援同仁“MADRA” 之IFW訓練

· 協調委員會之IFW訓練

· 專利管理審查員之IFW信息傳遞

· IFW加強課程

其他自動化訓練：

· 分類資料系統電腦訓練

· 化學結構式繪圖訓練

· 審查員之自動檢索系統(EAST)1.3：新功能

EAST與書目資料存取系統：基本原理

審查意見通知系統(OACS)1.3：

· 新功能介紹

· OACS基本功能介紹

· 非打字員之OACS訓練

OACS：建立人員表格

非化工類人員之化學檢索訓練

WEST：加強課程

微軟PowerPoint

微軟Outlook

PALMExpo系統介紹

技術小組重點課程：

EAST資料庫

EAST：新式樣審查員之自動檢索系統

EAST和光學字元辨識

新式樣審查員之OACS基本課程

所屬技術領域之非專利文獻網路資源

分類與安全性檢討

重覆專利之非顯而易知類型

技術、功能、手段之請求項

	管理訓練
	舉辦管理技巧研討會來檢討聯邦上訴巡回法院最近之判決

	技術支援與行政人員之訓練
	2006年起，美國專利商標局開始實施學習機會計劃，將提供超過2000個沒有電腦基礎的課程給所有專利技術支援與行政人員，並提供一系列的演講以增進了解IT在專利審查過程中所扮演的角色。


2.3.3、專利品質覆核
專利品質的覆核係由專利品質保證辦公室(Office of Patent Quality Assurance; OPQA)負責，它是直接隸屬於管理專利業務的副局長下，依技術領域分為


化學、電子及機械3個小組，成員包括38員的品質保證覆核專員(Review Quality Assurance Specialists, RQAS)及7位擔任主管7年以上的督導品質保證覆核專員(supervisory Review Quality Assurance Specialists, SRQAS)，品質保證覆核專員依所屬的技術小組來覆核專利申請案，其皆具有專利審查的經驗並可獨立具名。

品質覆核分為3種態樣：專利申請案的品質覆核，此又分為審定後的覆核及審查中的覆核、PCT品質覆核及技術支援人員之品質覆核。專利品質保證辦公室的任務是除了品質的覆核外，還必須將覆核的結果及分析提供給主管以做為決策之用，並設計課程及編撰教材，來訓練審查員以促進審查技術的進步。
美國專利商標局自1974年就設立個別的辦公室來進行專利品質的覆核，其中核准審定後的覆核是針對審查員已發出核准審定書但尚未公告的申請案中，在各技術領域隨機抽取5901件，若被抽取的案件中任何一項請求項依據先前技術或法條是不具可專利性時，視為一項錯誤，錯誤率之計算為確定的錯誤數除以抽查件數。

	核准專利錯誤率

	 會計年度
	2003
	2004
	2005
	2006

	目標
	4.0%
	4.0%
	4.0%
	4.0%

	實際
	4.4%
	5.3%
	4.6%
	3.5%


審查中的覆核是2003年美國專利商標局21世紀戰略策略中品質計劃的一項，它是從已發核駁先行通知書的專利申請案或訴願案中隨機抽取4625件進行覆核，其取樣誤差值約+/-1.0%。覆核的重點在審查員是否有確實遵照基準及目前的法律來審查，覆核項目為評估核駁是否正確、是否無法適當的核駁該申請案以及檢索的品質。若審查員做出錯誤的核駁或無法做出適當的核駁，則視為一項缺失，錯誤率為錯誤數與抽取件數之比。

	審查中專利覆核率

	會計年度
	2003
	2004
	2005
	2006

	目標
	－
	基本數
	84.0%
	86.0%

	實際
	－
	82.0%
	86.2%
	90.0%


	技術

中心
	抽核

件數
	錯誤

總數
	確實錯誤數
	取消錯誤數
	錯誤修正數
	目前錯誤率
	取消錯誤率

	1600
	213
	19
	8
	9
	2
	3.76%
	47.37%

	1700
	303
	38
	20
	14
	4
	6.60%
	36.84%

	2100
	224
	15
	12
	2
	1
	5.36%
	13.33%

	2600
	219
	5
	2
	3
	0
	0.91%
	60.00%

	2800
	440
	23
	17
	5
	1
	3.86%
	21.74%

	2900
	33
	3
	2
	0
	1
	6.06%
	0.00%

	3600
	165
	16
	12
	3
	1
	7.27%
	18.75%

	3700
	221
	20
	12
	6
	2
	5.43%
	30.00%

	總數
	1818
	139
	85
	42
	12
	4.68%
	30.22%


2.3.4、審查員積效之評估

2.3.4.1、產值(Production)
審查員之產值以點數(Counts)來計算，兩種行為可產生點數：一種是第一次的核駁先行通知書(Office Actions)，另一種是在審查程序中審查員的某些處分或行為，例如，核准審定書(Allowance)、申請人放棄之處分(Abandonment)、訴願答辯書(Examiner’s Answer)以及連續申請案之案件審查(Request for continued Examination)等，亦即，一件案件的審結最多可獲得2點，另外一件申請案若在專利商標局內舉行面詢，可額外獲得一個小時的折算(other time)。點數代表了審查員在審案所賺取的時數，產值百分比為審查員所賺取的時數除以全部的審查時數再乘100。產值每兩個星期計算一次，每一季計算平均值，而每一年會有一份全年的產值平均計算報告。

每一件申請案審查花費的時間標準係以該技術小組內GS-12(Government Service Levels-12)階級之審查員審理一件案件所花費的時間為標準，其係數設定為1，階級愈小其係數愈小，例如，GS-9之係數為0.8、GS-7之係數為0.7、GS-5之係數為0.55，因此，若GS-12階級之審查員審理一件案件須花費26小時，則GS-9階級之審查員審理一件案件之時間為26除以0.8為32.5個小時，以此類推，GS-7為37.1小時，GS-5為42..3小時。相同的，GS階級愈高，審理一件案子所花費的時間愈少。今假設GS-7階級之審查員共得4點，則其賺得時數為4×37.1=148.4小時，而兩個星期的工作時數為80個小時，所以此審查員的產值為148.4÷80×100=185.5%。

審查員進入美國專利商標局係依學歷及工作經驗來核他的GS階級，例如大學畢業沒有工作經驗則核給GS-5的階級，碩士核給GS-7-9，若是博士畢業，則核給GS-11的階級。新進的審查員在經過6個月後，可獲得一次快速的升遷機會，可從GS-5升到GS-7、GS-7升到GS-9或GS-9升到GS-11。每一年若是績效合格時，可以升任一個階級，一直到達GS-12，其晉升完全是依照自己的表現，而不是和別人比較及競爭。
	Patent Examiner

	GRAND
	STEP(美元)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5
	35,273
	36,449
	37,625
	38,801
	39,977
	41,153
	42,329
	43,505
	44,681
	45,857

	7
	43,693
	45,149
	46,605
	48,061
	49,517
	50,973
	52,429
	53,885
	55,341
	56,797

	9
	50,773
	52,466
	54,159
	55,852
	57,545
	59,238
	60,931
	62,624
	64,317
	66,011

	11
	58,660
	60,616
	62,572
	64,527
	66,483
	68,439
	70,395
	72,351
	74,306
	76,262

	12
	66,986
	69,218
	71,451
	73,683
	75,915
	78,148
	80,380
	82,613
	84,845
	87,078

	13
	79,657
	82,311
	84,966
	87,621
	90,276
	92,930
	95,585
	98,240
	100,895
	103,549

	14
	94,130
	97,267
	100,405
	103,542
	106,680
	109,817
	112,955
	116,092
	119,230
	122,367

	15
	110,723
	114,414
	118,104
	121,795
	125,485
	129,176
	132,866
	136,557
	140,247
	143,000


2.3.4.2 、GS-13級專利審查員及首席審查員(Primary Examiner)
專利審查員要從GS-12級升至GS-13級時，必須確認他們在知識、技術及能力(Knowledge, Skill and Abilities; KSAs)三方面符合要求，亦即，GS-13級的專利審查員必須具備一定的法律能力(legal competence)，高品質的工作產值並授予談判的權限(grant of negotiation authority)。

審查員要晉升GS-13級前，必須受過完整的訓練課程，例如專利法及證據等，然後參加一個類似專利代理人資格的認證考試(similar to the patent bar examination)，70%答對率則通過考試(2004年共有178位審查員通過考試，2005年共有275位審查員通過考試)，若來局之前已通過專利代理人資格的考試則不用再試，通過之後晉升GS-13級，經過10個雙週資格期後(10 biweekly eligibility period)，其產值及面詢工作先被概略檢核(cursory review)，必須符合GS-13級的標準，若符合標準則進入暫時性部分具名檢核計劃(Temporary Partial Signatory Review Program)，通常稱為試驗期(trial period)，審查員會收到成果評價計劃(Performance Appraise Plan; PAP)，其內說明如何達到審案量、品質及時效的要求。此時，審查員可暫時允許簽署非審結的案件，而這些案件將被5位督導審查員(SPEs)或非直接參與該審查員訓練的品質確認人員所組成的小組詳細檢核，檢核人員將隨機抽取至少17件審查員簽署的案件，主要針對是否正確製作審查意見通知(action taking)及專利審查功能(patent examining function)做檢核，此階段為期6個月，審查員在試驗期必須從事審查工作至少700個小時，若發現其在法律能力上或協商授權上無法符合標準時，將被退出此計劃再接受相關的訓練。若錯誤率在5.49%以內，則將獲得局長授予其永久部分具名的權限(Permanent Partial Signatory Authority)，此時審查員可以簽署所有非審結的文件。

當審查員授予永久部分具名的權限後，經過10個雙週期，則自動進入暫時完全具名計劃(Temporary Full Signatory Program)，此階段為期13個雙週，審查員在試驗期必須從事審查工作至少700個小時，此時，審查員可暫時允許簽署審結(final actions)、核准(allowances)及其他文件，而這些案件將被5位督導審查員(SPEs)所組成的小組詳細檢核，檢核人員將隨機抽取至少17件審查員簽署的案件，重點在核准及核駁案件的檢核，若錯誤率在5.49%以內，則將獲得局長授予其永久具名的權限(Permanent Full Signatory Authority)，此時審查員可以簽署所有的文件並升任GS-14之首席審查員(Primary Examiner)，其可以獨立作業，督導審查員不用每天審核他的審案。
2.3.4.3、再認證計劃(Recertification Program)
為了確保GS-13級以上的審查員對於現行的專利法、實務及程序仍然保持在知識、技術及能力(KSAs)既有的水準，於2004年起實施再認證計劃，凡在GS-13級以上任職超過3年的審查員，每年3分之1人數自動進入再認證計劃，每人抽取18件審案，若非首席審查員則針對第1次核駁先行通知書及第2次非審結的處分書來做檢核；若是首席審查官(Primary Examiner)則針對第1次核駁先行通知書、核准審定書(10件)及核駁審定書來做檢核，這些檢核由督導審查員(SPEs)或專利品質保證辦公室(OPQA)負責進行，若檢核超過4個明顯錯誤，則將擴大抽取更多的案件來檢核；直到2006年為止，超過1200位首席審查官接受檢核，通過率為95%，而5%未通過的首席審查員將不再讓他們去簽署資淺審查員的審案，並必須接受訓練，待來年再參加再認證計劃，直到通過為止。

2.3.5、第二雙眼計劃(Second Pair-of-Eyes Reviews Program)
為了提高專利審案的品質，美國專利商標局展開品質確認計劃(Quality Assurance Program)，而第二雙眼檢核計劃為其重要的一項子計劃，主要是針對特定技術領域(specific technologies)或審查單位(examining units)的案件做檢核。在2000年3月開啟了對美國分類為705之商業方法(business method)的核准案件以每一件案件花費一小時做全面的檢核，其主要的目的是迅速的發現爭議點讓審查員及督對審查員能再進一步思考，檢核員(reviewer)並以此來訓練審查員，經過這樣的過程，2001年已降低專利品質覆核室(Office of Patent Quality Review; OPQR)重新開啟對分類705的案件做檢核，而到了2002年只有一件。由於效果顯著，因此將第二雙眼檢核計劃擴展到半導體、電信及生物技術等領域，2004年又擴展至所有技術小組(Technology Centers)，2005年5月13日至9月16日對於所有核准案件實施第二雙眼檢核。毫無疑問的若爾後有新興科技的產生，第二雙眼檢核計劃能使這類案件的審查達到一致性及高品質的要求。

2.3.5、顧客品質調查小組(Customer Panel Quality Survey)
利用廣大的顧客群來檢核專利審查的品質，是另外一種改進審案品質的措施。凡是每年申請量超過6件的事務所內人員，花費十幾分鐘對文件或經由網路檢核審查的結果，若有任何意見可以電子郵件、傳真或郵件傳送給美國專利商標局，美國專利商標局每一季將彙整相關資料做為改進審查品質的參考及用做訓練審查員的教材。
2.3.6、改變相關規定來促進專利品質的提升

若是專利申請案的撰寫是完整、清楚及妥當，並且提供經完全確認、最相關的前案，則將經濟審查的程序及有效的促進審查員正確的審查，因此修訂一些不合時宜的規定來縮短審查的時間，提升審案的品質

2.3.6.1、連續案(Continuation)
依照目前的司法程序，訴訟救濟層級是固定的，並非無止盡的，但是在美國專利實務，申請人於其專利申請案核准或放棄前行提出連續案(CA)、部份連續案(CIP)、請求繼續審查(RCE)或繼續審查申請(CPA)，且於該連續案核准或放棄前可再提出另一連續案申請，一件發明案件可以透過連續案的申請，無止盡的讓審查員重覆的審查。根據統計，2005年共有約400,000件的申請案，但其中85,000件是連續案的申請，亦即，4分之1的申請案是審查員先前已審查過的，而其中又約有20,000件是第2次以上申請的，雖然有些再次提出的請求項是必要的，但是處理這些已經檢視比對過的請求項將會削減審查員對於新申請案的能力。因止，美國專利商標局做了一些規定，對於申請人第一次的連續案申請並不限制，但是第二以後的連續案申請將會更嚴格的審核，以確定是否准許申請人再申請連續案。

	第1次核駁重覆審查比例

	技術小組
	2002
	2003
	2004
	2005%

	1600
	36.4%
	39.7%
	40.3%
	42.4%

	1700
	25.2%
	26.9%
	27.1%
	28.0%

	2100
	23.9%
	24.0%
	24.6%
	28.2%

	2600
	24.8%
	24.1%
	24.3%
	25.4%

	2800
	19.1%
	22.0%
	24.9%
	24.1%

	3600
	17.7%
	21.2%
	23.1%
	28.5%

	3700
	22.2%
	25.1%
	24.0%
	28.1%

	實用、植物、再發證專利
	23.2%
	25.3%
	26.1%
	28.3%


2.3.6.2、代表請求項(Representative Claims)
請求項是專利的核心，也是審查員主要審查的地方。每一年都有許多專利申請案包含過多的請求項，這使得審查時間以倍數增加，若這些請求項必須提出申請，申請人就應協助美國專利商標局確保這些申請案不致使審查員在有限的時間內，必須花費不成比例的時間來審查。為了平衡申請人表達發明的需求及加速審查的時間，美國專利商標局進行一個新的措施，僅以代表請求項來進行審查。亦即，當申請案件的請求項超過50項時，申請人必須指定10項請求項來審查，這10項必須包括所有的獨立項，若獨立項不足，以附屬項來補足，另由請人也必須檢附這10項代表項的檢索報告及分析為何具有可專利性。審查員只審查這10項，若這10項可核准，則未指定的附屬項只審查是否符合法條101的新穎性及112條的書面揭描述要件即可；若這10項代表項被核駁，則申請人可以申復、修改請求項或重新指定代表請求項。
2.3.6.3、第三者陳送相關前案(Third Party Submission of Prior Art)

依照目前的規定，第三者只有在該專利申請案公開(publication)後2個月內，陳送相關先前技術文件，而且該文件不能含有該案的解釋及其他相關訊息。在2005年的革新法案(Reform Act; H.R.2795)中，允許第三者對於任何在審查流程中的專利申請案提送相關前案；其提出的時機可為寄送核准通知書前、公開6個月後或審查中的第一次核駁後。並允許提供者陳述為何所提供的前案資料可造成申請案之請求項不具可專利性，這個規定可以提供審查員不知或無法檢索到的前案訊息，使得審案品質提升，審出的專利具確定性。

第三章、從Ex parte Lundgren談電腦軟體相關發明與商業方法專利保護之發展

3.1、Ex parte Lundgren

Ex parte Lundgren是美國專利商標局(USPTO)的專利上訴委員會(BPAI)於2005年作出的決定，該案歷經兩次上訴(Appeal)，2005年的決定是針對第二次上訴所作的。該案上訴前的審查委員以系爭專利申請案之請求非屬任何技術領域(technical arts)，違反美國專利法第101條適格標的而否准其專利。經上訴後，專利上訴委員會認為適格標的的判決先例中並無technical arts這個要件，因此判定原審委員以technical arts這個要件核駁是違法的。

先來看看系爭專利申請案的申請專利範圍第1項：

1. A method of compensating a manager who exercises administrative control over operations of a privately owned primary firm for the purpose of reducing the degree to which prices exceed marginal costs in an industry, reducing incentives for industry collusion between the primary firm and a set of comparison firms in said industry, or reducing incentives for coordinated special interest industry lobbying, said set of comparison firms including at least one firm, said primary firm having the manager who exercises administrative control over said primary firm's operations during a sampling period, wherein privately owned means not wholly government owned, the method comprising the steps of: 
a) choosing an absolute performance standard from a set of absolute performance standards; 
b) measuring an absolute performance of said primary firm with respect to said chosen absolute performance standard for said sampling period; 
c) measuring an absolute performance of each firm of said set of comparison firms with respect to said chosen absolute performance standard for said sampling period, said measurement of performance for each firm of said set of comparison firms forming a set of comparison firm absolute performance measures; 
d) determining a performance comparison base based on said set of comparison firm absolute performance measures by calculating a weighted average of said set of comparison firm absolute performance measures; 
e) comparing said measurement of absolute performance of said primary firm with said performance comparison base; 
f) determining a relative performance measure for said primary firm based on said comparison of said primary firm measurement of absolute performance and said performance comparison base; 
g) determining the managerial compensation amount derived from said relative performance measure according to a monotonic managerial compensation amount transformation; and 
h) transferring compensation to said manager, said transferred compensation having a value related to said managerial compensation amount. 

該發明請求係關於一種基於公司經理人表現來給予補償的一系列步驟，基本上可歸類為商業方法專利，美國專利局的原審查委員認為該請求僅係關於一種經濟理論，並非技術領域範疇，不符美國專利法第101條適格標的的要求，經上訴後專利上訴委員會以3票對2票推翻該見解，認為判決先例中並無技術領域範疇這個要件，因此以此核駁並不合法。”technical arts”這個要件有見解認為是從憲法而來的要件，該派見解是從美國憲法第1條第8項
推出，條文為：「國會有權為促進科學和實用技藝的進步，對作家和發明人的著作和發明，在一定期限內給予排他權利的保障」，其中提到的實用技藝就被解讀為技術領域的要件。然而另有見解認為無論從判決先例或憲法，皆無法推出有技術領域這個專利要件，正反兩派見解一直爭議不斷。Ex parte Lundgren決定做出後，”technical arts”這個要件爭議也可以暫時告一段落。
3.2、電腦軟體相關發明與商業方法專利之演進
Ex parte Lundgren決定雖然是關於適格標的要件的決定，然而一方面其係有關商業方法專利的決定，另一方面在電腦軟體相關發明與商業方法專利的審查中，適格標的要件的判斷是非常重要的，因此以下要先介紹電腦軟體相關發明與商業方法專利保護的演進。
電腦軟體應以何種智慧財產權方式保護，一直以來都是爭議不斷的問題。以最重要的專利權保護來說，反對授予電腦軟體相關發明專利者，多數係憂心衝擊軟體產業，因為只要握有關鍵技術的電腦軟體專利就可能衝擊大半產業，專利制度對軟體產業的影響不見得是正面的。不過無論是否贊成授予電腦軟體相關發明專利，授予電腦軟體相關發明專利已經是個進行中的事實，因此先了解整個制度的演進及現況有其必要性。而在介紹電腦軟體相關發明專利之前，首先要從相關智慧財產權觀點出發來定義何謂電腦軟體，以下即先從電腦軟體定義開始說明。在我國著作權法中，係對電腦程式作定義，依我國著作權法第五條第一項各款著作內容例示〈中華民國八十一年六月十日台(81)內著字第八一八四○○二號公告〉，電腦程式著作包括直接或間接使電腦產生一定結果為目的所組成指令組合之著作，此定義同於美國著作權法第101條的定義：「A “computer program” is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result.」。而所謂指令之組合，係指一系列之指令，其間有一定之邏輯順序關係，能命令電腦產生一定之結果或解決特定之問題
。綜觀此等著作權對電腦程式所下之定義，基本上係從電腦程式本身表達方式的文字內容〈一行行的指令〉出發，因為著作權保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想，因此以上之定義對象主要應係針對電腦程式的各種碼〈如source code等等〉。

而在我國專利實務上，則有針對「電腦軟體」定義。根據我國電腦軟體相關發明(computer software related invention)審查基準
之定義，軟體(software)係指電腦動作所相關之程式或程序或步驟；程式(program)係指利用電腦處理之指令列，為電腦軟體表現形式之一；指令(command)係用以使電腦動作之符號或字串；程序(procedures)係指用以達成特定目的而具有順序性之一連串操作或處理動作，亦為電腦軟體表現形式之一；步驟(step)係指為達成特定之功能而可實施之操作或處理動作或先後連貫之操作或處理動作，亦為電腦軟體表現形式之一。由此定義，電腦程式為電腦軟體表現形式之一。另依世界智慧財產組織（WIPO）一九七八年「電腦軟體保護之模範規定」（Model Provisions on the Protection of Computer Software）之定義
，電腦軟體包括三項保護客體：電腦程式（computer program）、程式說明（program description）與輔助資料（supporting material），依此定義，電腦程式為電腦軟體之下位概念。電腦軟體可說係比電腦程式更廣泛之概念，依據上述定義，電腦程式可想成是電腦軟體的一部分。基本上電腦程式依著作權法的定義指的主要是文字部分的程式碼本身，而電腦軟體除了電腦程式之外，尚可包含非程式文字部分如資料結構、演繹法則、流程圖以及使用者手冊等等，範圍較廣。本文的主題雖然是電腦程式的智慧財產權保護，惟討論對象不限於電腦程式的程式碼本身，而及於其相關發明或創作，對電腦程式或電腦軟體相關發明亦不做嚴格區別，有了以上的基本定義概念後，以下即先進入電腦軟體著作權保護方式的介紹。

1970年代美國電腦軟體產業開始茁壯發展，有關電腦軟體相關保護逐漸受到重視，此時期由於認為電腦軟體屬於一種數學演算法，非屬於專利法第101條方法、機器、製品或物之組合任一種專利適格標的，故不准電腦軟體專利
，惟美國國會也積極尋求電腦軟體的適當保護，終於在1980年美國著作權法修正納入電腦程式的定義，電腦程式正式成為著作權法之保護標的。其後我國亦在1985年修正著作權法後，納入電腦程式為著作權法之保護標的。1980年美國著作權法修正納入電腦程式的定義後，80年代初期美國法院就何種形式的電腦程式可受著作權法保護，作了一些重要判決，例如在1982年的Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp.一案中，確認電腦程式的原始碼和目的碼都為著作權保護標的。而在1989年NEC v.Intel一案中，確立晶片中的微程式碼也可為著作權保護標的。電腦程式雖可利用著作權法來保護，然而著作權法保護亦有其限制，因為著作權保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現
，電腦程式最重要的實質程式內涵之技術性概念等並無法受到保護。例如程式的檔案結構、螢幕輸出和模組等，若採嚴格解釋，都不屬於著作權所保護的著作之表達，如此電腦程式著作權之作用必定大打折扣，因為抄襲者只要花較少人力費用去解析原創程式著作權人的産品，即可設計出同等功能的程式，這對首創該程式者似乎不公平，因此在1980年代當時就有要求更廣泛以及深入保護程式創作的聲音。

把時間拉回到1980年代的美國，此時期軟體產業發展快速，只能涵蓋程式著作之表達的著作權保護被認為不敷軟體創作之保護，因此產業界有擴大著作之表達範圍的聲浪，此時期美國實務見解也出現呼應此種聲浪的Whelan v. Jaslow判決。基於保護及鼓勵程式著作人的衡平思想，美國第三巡迴上訴法院在1986年的Whelan v. Jaslow一案創設一種新的測試方法以判定概念〈不受著作權保護〉以及表達〈受著作權保護〉的差異。法院認為電腦程式著作的目的或功能是著作的概念，而一切對於目的或功能非必要者皆是概念表達的一部分。若有許多達到目的或功能的各種各樣手段，手段的選擇是非必要的，因此屬於表達
。依此規則， 法院認為電腦程式著作權保護該程式的非文字結構(structure)、順序(sequece)和組織(organization)，因此，即使沒有直接複製原始碼或目的碼時仍會發生著作權侵害。

Whelan v. Jaslow一案的見解雖呼應了當時軟體產業界的需求，惟該案放寬了著作權保護客體著作之表達的範圍，而此種放寬似乎已將概念之表達與概念本身之界線打破，而接近專利權保護範疇，有曲解著作權保護範疇之危險。可能為了矯正Whelan v. Jaslow一案的見解，1992年美國第二巡迴上訴法院在Computer Associates International,Inc. v. Altai,Inc.一案中對Whelan v. Jaslow一案的見解做了些矯正，在判決中提出了較精準而符合著作權法精神的判斷方法
。Altai一案並未全盤否定Whelan一案在為電腦程式的非文字結構找出著作權保護空間的目的，只不過較具體限縮保護範圍以回歸著作權法的基本原則。惟要真正達成Whelan v. Jaslow一案所隱含的目的，尋求電腦軟體的專利權保護可能才是解決的方法，這也就是為什麼幾年後即有電腦軟體專利權保護途徑的產生，而美國可算是軟體產業及智慧權保護的龍頭之一，故美國的實務發展也帶動其他國家的跟進。

介紹完電腦軟體的著作權保護後，以下介紹專利保護的演進。1970、80年代，軟體產業蓬勃發展，此時期主張電腦程式應納入專利保護的聲音一直源源不斷。然而美國專利法第101條規定：「任何人發明或發現新而有用之方法、機器、製品或物之組合，或新而有用之改良者，皆得依本法所定之規定及條件下獲得專利。」
而美國專利實務在1980年代之前，認為電腦程式屬於一種數學演算法，非屬於專利法第101條方法、機器、製品或物之組合任一種專利適格標的，故不准電腦軟體專利，例如1972年的Gottschalk v. Benson
 一案即為適例。一直到1980年的Diamand v. Chakrabarty 一案之後，法院才對專利適格標的採較開放之立場，該案中最高法院明確表示：「在太陽底下由人所製造的任何事物(everything under the sun that is made by man)」均可做為專利之申請標的，該案雖然不是電腦軟體相關發明專利，但卻點出法院實務對專利適格標的開放之立場。

1981年的Diamond v. Diehr 一案，可說是軟體專利的開端。在本案中，最高法院先指出專利法不保護自然法則、自然現象或抽象觀念，亦即單純的數學公式或演繹不能獲得專利，但若將數學公式或演繹與特別目的所設計的裝置或機器結合時，就有獲得專利的可能
，這個結果成為後來美國專利實務關於軟體專利見解的參考指標。1994年的In re Alappat
一案，則真正全面開啟軟體專利的大門，該案中聯邦巡迴上訴法院認為本案發明是利用特定的機器（電腦）使用演繹法或公式，並未排除他人使用演繹法，應給予其專利。聯邦巡迴上訴法院認為在本案情況下，電腦裝上了演繹軟體，此一般性的電腦已變成了一個新型功能的新機器，因此符合專利保護的要件
。本案作成後確立了法院對電腦軟體相關發明專利的立場，美國專利商標局也根據本判決於1996年制訂「電腦相關發明審查基準」，自此以後，專利商標局不能僅以電腦程式屬抽象觀念，非屬專利適格保護標的而核駁。

關於商業方法專利的演進，則緊接在電腦軟體相關發明之後而明朗化。按確立軟體專利適格性立場後，緊接著在1998年State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.一案中，聯邦巡迴上訴法院又確立商業方法專利的適格性，該案中聯邦巡迴上訴法院認為不能僅以商業方法除外為審查慣例的理由來直接排除商業方法發明專利，而應進入其他專利要件之審查。該判決也正式確立商業方法發明專利的標的適格性，正式打開商業方法發明專利保護大門。

3.3、美國關於專利標的適格性的判斷標準

Ex parte Lundgren是關於專利標的適格性的判斷，在介紹完電腦軟體相關發明以及商業方法發明專利保護的演進後，以下即簡單介紹專利標的適格性的判斷標準。前已提及，美國專利法第101條規定：「任何人發明或發現新而有用之方法、機器、製品或物之組合，或新而有用之改良者，皆得依本法所定之規定及條件獲得專利。」判斷是否符合101條規定，檢測程序首先是檢查所請求的發明是否落入法定的四種範疇(statutory categories)中，即是否為方法、機器、製品或物之一。排除的標的例如文學作品本身、保險契約或信號本身等等。接下來是檢查所請求的發明是否為判決先例所排除，這些先例排除的標的為自然法則(Laws of nature)本身、自然現象(Natural phenomena)本身以及抽象概念(Abstract ideas)本身。

檢測程序的下個步驟為判斷所請求的發明是否有提供實際的應用(practical application)，這可由提供實體轉換(Physical Transformation)或產生有用、具體以及有形的結果(Produce A Useful, Concrete, and Tangible Result)來達成。若所請求的發明將實體物從某狀態轉換成另一狀態，例如將橡膠製成輪胎，即符合實體轉換的要求。若沒有實體轉換產生，則判斷是否產生有用、具體以及有形的結果，判斷重點在結果而非產生結果的步驟。判斷是否產生有用的結果在於判斷所請求的發明是否具有特定、實值以及可信的實用性(specific、substantial and credible utility)。而判斷所請求的發明是否產生具體的結果，重點在所請求發明產生的結果必須確定或是可再現的。判斷是否產生有形的結果即在判斷是否為真實世界(Real world)結果，而與有形的結果相反的即為抽象結果。

以上即是美國關於專利法101條適格標的的判斷標準，而原本有部份見解認為屬於任一技術領域(technical arts)也是適格標的要件之ㄧ，然而在Ex parte Lundgren一案後，此種見解也被推翻了。
3.4、Ex parte Lundgren對電腦軟體相關發明以及商業方法專利之影響
Ex parte Lundgren排除屬於任一技術領域(technical arts)為適格標的要件之ㄧ，對電腦軟體相關發明來說，影響較小，因為電腦軟體相關發明的電腦軟體本身即屬於技術領域範疇。然而對商業方法發明專利來說，影響就很大。大部分商業方法發明專利都會跟電腦相結合，一方面是為了符合屬於任一技術領域(technical arts)要件的要求，另一方面是應用上的自然結合。此在日本或歐洲的情況亦是如此，以下即簡單介紹日本與歐洲對商業方法專利的態度。

日本對有關商業方法專利的態度基本上是跟隨美國，採開放的態度，然而與美國不同的是，日本專利局認為大部分商業相關發明都可歸類於與軟體相關發明的形式，因此審查這類申請案係依據電腦軟體相關發明審查基準。
此外，日本發明特許法第2條1項為發明所下定義是「本法稱「發明」者，係利用自然法則之技術思想中具高度創作者。」，商業方法專利必須符合利用自然法則以及技術思想創作等要件，因此日本對商業方法專利之審查與美國有差異。

歐洲專利公約第五十二條第二項明訂電腦程式（programs for computers）及商業方法（doing business）為不予專利之標的，然而歐洲專利局所採態度為電腦程式及商業方法本身才落入歐洲專利公約第五十二條第二項的範疇，因此歐洲專利局其實已核准不少軟體專利以及商業方法專利。欲了解歐洲專利局對商業方法專利的實務態度，從美國、日本及歐洲三方的專利局所共同進行的商業方法專利「三方計劃（Trilateral Project）」
中，2000年所發表的「Report on Comparative Study Carried Out Under Trilateral Project B3b」的附錄6中，可概括了解歐洲專利局有關商業方法專利的審查原則。雖然歐洲專利局沒有加入這次報告的比較研究，但在附錄中，歐洲專利局提出了審查商業方法的審查方案
，以釐清歐洲專利局對商業方法專利的審查態度。依歐洲專利局的觀點，商業方法的申請專利範圍可以分為三類：抽象的商業方法請求、以電腦實施之商業方法請求以及以電腦以外特定裝置來執行的商業方法請求，其中大部份審查中的申請案屬於第二類的範疇。第一類抽象的商業方法請求在申請專利範圍中，由於並未指明任何實施該方法的裝置，基本上僅為商業方法本身（as such），故以歐洲專利公約第五十二條第二項及第三項核駁。第二類的商業方法請求係其中至少某些步驟係由電腦、電腦網路或其它傳統的可程式電子裝置來執行，本類發明基本上與審查電腦相關發明相同。第三類的商業方法請求係其中至少某些步驟係由電腦以外的特定裝置如行動電話來執行者，本類申請案審查的爭點在於因審查以電腦實施之發明的標準，所以對於「非以電腦實施」的商業方法發明，似乎也應該有類似的審查方式，然而，如此將造成審查標準的不一致，且本類的申請案件數量相當少，因此特別針對此類的案件另訂新的審查標準是不符成本且不智的，因此歐洲專利局就商業方法申請案原則上係以與電腦相關發明相同的標準來審查。

以上介紹完日本與歐洲的情形，回到美國的Ex parte Lundgren一案的影響。按日本與歐洲對商業方法發明專利的審查，基本上是依電腦軟體相關發明專利的標準來審查，加上日本發明特許法第2條1項的利用自然法則之技術思想的要件以及歐洲的技術特徵要件，日本與歐洲的商業方法發明專利似乎不能脫離「技術」這個要件，Ex parte Lundgren一案將technical arts要件排除，與日本或歐洲的要件似乎有所差異。不過美國還有是否有提供實際的應用(可由提供實體轉換或產生有用、具體以及有形的結果來達成。)的適格標的要件，在個案判斷上，與日本或歐洲相同個案判斷結果也許不會有太大的差異，但判斷的出發點畢竟還是有著差異。

最後，要強調的是，Ex parte Lundgren 一案雖然將technical arts要件排除，但在審查商業方法發明專利個案時，並非自此以後即案案皆准，仍舊還要審查美國專利法101條、102條以及103條等實用性、新穎性、非顯而易知等等要件，蓋Ex parte Lundgren 一案放寬的僅僅是專利法101條中適格標的的technical arts要求。

第四章、心得與建議
一、參採美國政策制定的邏輯思考模式

一般在制定政策或擬定計劃時，都是以尋求解決現在所遭遇問題的單線思考模式，因此所擬出來的方案不是太過於狹隘，就是考慮不周全。美國專利商標局在擬定21世紀戰略計劃時，係假想本身為一座工場，而該座工廠正面臨者如何製造高品質的產品和提升生產量，以及如何維持市場率行銷的問題。因此他將問題分成進料、製造、產品及維護4個階段，並在這四個階段下分析可能影響的因素將其一一臚列，最後針對每個可能的因素，尋找最好的解決方法。例如，要有好的產品就要有好的原料，優良的工作人員，以及高效能的機器，最後還要有好的銷售及服務系統，才能將產品成功推銷。那麼那些是屬於原料階段的影響因素呢？可能有人員、申請案及法律規章等。因此在解決人員因素的問題可能想到的解決方法為：人力夠不夠？是否要招募？到那裡招募？如何招募？辦公室的空間？如何訓練？如何解決訓練時耗費的人力？如何留住舊有的人員等等。相同的，在申請案的問題：如何確保申請案件的撰寫品質都是符合規定，以減少在程序及審查時往返的時間？如何教導申請人檢索及撰寫比對前案資料，以節省審查員審案的時間及提高審查品質？相關的法規是否須要修改？資料庫是否完備及易於人民使用等等？經過這樣一層一層有系統的分析及提出做法，不僅思考清析，具邏輯性及巨細靡遺，所制定出來的政策，也具宏觀及完整性。因此，本局在制定相關政策時也可以循此模式來運用。

二、專利審查品質須與人員的考評結合

審查品質的良窳，影響該國經濟的發展甚巨，而審查品質的好壞決定於審查人員的素質。但專利審查人員的養成並非一夕間就可達到，如何結合訓練與實務來達成審查的高品質是各個專利局最優先的政策。美國專利商標局在提高品質的做法，除了在設備及法規面的改進外，對於審查人員的訓練不遺餘力，尤其他們將審查人員的升等晉級與審查品質的考核結合在一起一併考量的制度，值得我們借鏡。當審查人員由GS12升至GS13時需通過一個類似代理人資格的考試，通過之後進入暫時性部分具名檢核計劃，當審查的案件量及品質符合後，可以簽署未審結的案件。之後，再進入完全具名計劃，同樣的在審查的案件量及品質符合後，成為首席審查員，可以簽署所有的文件，包括審結及未審結者。由於升遷結合當審品質的考量，審查人員平時都努力的學習，在審查案件時都會小心翼翼，深怕有所疏漏，這樣審查的品質無形中就提升。
三、美國Ex parte Lundgren一案的啟示
Ex parte Lundgren一案對美國專利實務的影響看起來非常大，因為其改變了適格標的判斷的標準，但影響有多大仍待觀察。雖然Ex parte Lundgren 一案將technical arts要件排除，但那畢竟是美國實務見解，我國無需盲目跟進，而且我國專利法第21條明定：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」此部分與美國專利法規定並不相同，因此不用照章全收美國的見解。然而Ex parte Lundgren一案可作為我國重要參考，看看美國是怎麼努力在維繫其專利法制及實務的與時俱進及一致性。對照起來對我們來說，重要的不是要訂的跟別人一樣，而是法制及實務要整體一致無矛盾。

如何整體一致無矛盾呢？拿means-plus-function部分來說，我國專利法施行細則第18條第8項規定：「複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」除了”技術特徵”用詞不同於美國專利法第112條第6項的”element”外
，其餘內容大致上是參考美國專利法第112條第6項
的內容，基本上似乎採美式做法，則在訂定基準時，關於means-plus-function部分的內容就不能與我國專利法施行細則第18條矛盾。不過我國專利法施行細則第18條第8項”技術特徵”一詞，相較於美國的”element”一詞，畢竟仍非完全相同，在參考美國實務見解時，此部分因法條內容不同所可能造成的法條適用差異，仍須謹慎行之。另外，再拿Ex parte Lundgren一案來說，若覺得該案的見解非常好，我國一定要照章全收的話，可能也要先修正我國專利法(例如第21條)才可以，否則會造成矛盾。

美國、日本以及歐洲在審查電腦軟體相關發明以及商業方法專利的法規、要件及判斷基準上不盡相同，我國要參考何者，必須就我國相關法規整體作考量，務必要做到整體一致而無矛盾。
OUTCOME/


IMPACT


結果與衝擊








OUTPUTS


產出





INPUTS


輸入





ACTIVITIES


行動





2800技術小組


半導體、電子光學&材料工程





局長





專利品質保證辦公室





掌管專利業務之副局長





2900技術小組


設計


化學&材料工程





1700技術小組


化學&材料工程





2600技術小組


通訊





3700技術小組


機械工程、製造、產品&設計





1600技術小組


生技&有機化學





2100技術小組


電腦軟體&資訊安全





3600


運輸、建築、電子商務、農業、國家安全





品質保證覆核專員





品質保證覆核專員





品質保證覆核專員





電子


督導品質保證覆核專員





化學


督導品質保證覆核專員





機械


督導品質保證覆核專員








� Article I: The Legislative Branch  


Section 8  


Clause 1: ��The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, to pay the Debts and provide for the common Defence and general Welfare of the United States; but all Duties, Imposts and Excises shall be uniform throughout the United States;


Clause 8: �To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries;


� 	參見內政部台(80)內著字第8073629號解釋


� 	網址：http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/explain/patent_law_3_1_8.asp#b


�  	Model Provisions on the Protection of Computer Software , section 1 Definition 


�  	例如1972年的Gottschalk v. Benson一案，最高法院表示"A principle, in the abstract, is a fundamental truth; an original cause; a motive; these cannot be patented, as no one can claim in either of them an exclusive right." "Phenomena of nature, though just discovered, mental processes, and abstract intellectual concepts are not patentable, as they are the basic tools of scientific and technological work. "


�  	著作權法第十條之一--依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。


� 	"the line between idea and expression may be drawn with reference to the end sought to be achieved by the work in question. In other words, the purpose or function of a utilitarian work would be the work's idea, and everything that is not necessary to that purpose or function would be part of the expression of the idea."


� 	該案中，法院雖然贊同程式的非文字部分也應受著作權保護，但認為Whelan v. Jaslow一案所採的SSO分析並不合理。法院在Altai案中提出了一套新的三步〈Abstraction-filtration-comparison〉判斷規則，一步一步過濾掉不受著作權保護的元素再進行比對，以較精確判斷電腦程式著作的侵害。


� 	USC35 § 101. Inventions patentable�Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.


� 	美國最高法院表示"A principle, in the abstract, is a fundamental truth; an original cause; a motive; these cannot be patented, as no one can claim in either of them an exclusive right." "Phenomena of nature, though just discovered, mental processes, and abstract intellectual concepts are not patentable, as they are the basic tools of scientific and technological work."


� 	參考摘自智慧財產局專利侵權美國案例，案例1.15 Dimand v. Diehr


� 	In re Alappat, (Fed. Cir. 1994)�"This is not a disembodied mathematical concept which may be characterized as an "abstract idea," but rather a specific machine to produce a useful, concrete, and tangible result. "�"A general purpose computer in effect becomes a special purpose computer once it is programmed to perform particular functions pursuant to instructions from program software."


� 	參考摘自智慧財產局專利侵權美國案例，案例1.17 In re Alappat


� 參見Examination of business-related inventions，December 1999 ，http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/index.htm


� http://www.uspto.gov/web/tws/b3b_start_page.htm


� http://www.uspto.gov/web/tws/appendix6.pdf


�   美國專利法第112條第6項：


An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.


�   本項法條用語是用歐洲專利的”技術特徵”，而非美國專利法的元件(element)，立法目的應係考量整部專利法法條用語的一致才採用”技術特徵”為法條內容，此觀之專利法施行細則第18條其餘項次、19條、20條、23條以及54條等條文內容皆用”技術特徵”一詞即可明瞭。
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