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摘   要

本次奉派出國共有6位同仁，主要係研習美國專利商標局有關專利方面之諸多典章制度，包括有專利檢索系統、專利審查基準、機械與新式樣之審查實務、專利審查之品質覆核、專利再審查制度及訴願衝突委員會簡介等，在美實際停留約5天，課程排滿4天，頗為緊湊，內容也非常豐富，回國後經大家逐步整理，今將整體之重點說明於後。
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1、 專利檢索系統簡介
一、eDAN簡介

1. 前言

自2003年6月30日起，所有向USPTO新提出的專利申請案均轉換為電子申請暨電子處理方式，有關專利申請案之文件皆會掃描成影像檔資料並儲存於IFW(Image file Wrapper)系統中，而eDAN (Electronic Desktop Application Navigator)係提供USPTO審查人員連結IFW系統，用以讀取專利申請案有關文件影像檔資料之Client端程式，其另可連結USPTO之RAM (Revenue Accounting)系統及PALM (Patent Application Location and Monitoring)系統，使審查人員可利用eDAN瞭解專利案件之繳費情形及追蹤管制專利申請案自收件、審查至最後處分之狀態。

2. eDAN視窗環境

eDAN程式執行後其除主視窗外，主要工作環境視窗包括「Docket視窗」、「TOC(Table of Contents)視窗」及「瀏覽視窗」等視窗環境，提供USPTO審查人員利用電腦審理專利案件之用。

2.1 eDAN主視窗

eDAN主視窗主要係提供eDAN各功能選項，並列有供使用者可直接選取或輸入所要審理專利申請案之案號、管理工作環境視窗之工具及瀏覽專利案件文件影像資料所需輔助工具等工具列。其中提供瀏覽專利案件文件影像資料之輔助工具除可調整影像大小、旋轉影像外，並具有OCR(Optical Character Recognition)工具，可將專利案件文件上之文字影像資料轉換成文字，以供其他需文字檔之系統或應用程式使用。
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2.2 Docket視窗

Docket視窗所顯示之資料為發交專利審查人員審理之專利案件資料，其並可依專利案件之審理狀態將案件依進度分別列於「Regular New」、「Regular Amended」、「Special New」、「Special Amended」、「Rejected」、「Counted Not Mailed」、「All」、「Hot」等不同頁面，以利審查人員控管案件，審查人員可利用滑鼠於Docket視窗點選所要審理之案件進行審查。
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2.3 TOC視窗

審查人員於Docket視窗選取所要審理之專利案件後，eDAN會開啟TOC視窗，並將有關該專利案件所有文件資料之項目，包括申請人與USPTO間往來之文件資料項目顯示於TOC視窗中，每個文件資料項目若其「Img」欄位有一照相機圖示顯示，表示該項目之文件資料已經掃描成影像檔並儲存於IFW系統中可供讀取。
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2.4 瀏覽視窗

審查人員於TOC視窗選取所要讀取文件資料之項目後，eDAN會開啟瀏覽視窗，並將所選取文件資料之影像檔資料顯示於瀏覽視窗，審查人員可利用瀏覽視窗上之選項工具，用以將文件影像資料換頁或切換瀏覽其他之文件資料。而在瀏覽文件之影像資料時，可利用eDAN主視窗上工具列之輔助工具，將影像資料放大、縮小、旋轉等，輔助審查人員讀取資料。亦可利用OCR功能，將文件上之文字影像資料轉換成文字檔。
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3.瀏覽專利案件資料

3.1 選取審理案件

[image: image25.wmf] 

[image: image26.wmf] 

[image: image27.wmf] 

[image: image4.png]File Edit View Preferences Tools Messaging Window Help
Application# v ® B8 TRTOGE D CAAEE M

52 ANA97A1- XAMNER, PAT (6789) - Specifcation 16 Iz

Seral# [ 10049711 v || CloseApp || Refresh | Refreshed: 0110672004 11:18:24 ff [ A1 v [mePEc@uann |14 4 [1 <] o6 b M »|
Show Detalls. Show: [ Active ° Y M'M:wnwnl

~ PROSECUTIONGT) | : "
img_ Status Dac Code Document Type Date~  Pages| Annotations ‘
: B P ——
@ (7 [OATH |Galhor Deciaraion fled [0Z1&2002 |3 |Review o camt
asthiesss| [ ————
s ey g s g
e e sty et o
7 Ciam ooz 3 |P B e
e v . et s
' Docket: XAMNER, PAT 01062004 09:27:52 v bt e o P ke o
= e o e ot e e i 5
T FingDale Staus |Loc OhgToLoe |Class 7 et ———
e ettt et
0832802 Gezez0n (3 e g e [ —
[l
@ [osrs2s45 067872001 (30 [e g i B et 10 e e e e £
e e e v et oot i
o285 G [ [17cs  [1700 T8
10305150 iz [ |i7cs |- 156

I\ﬂ Docket. XAMNER, PAT [FETT0C - 10049711 - XAMNER 3 * 101049711 - XAMNER, PAT ‘

[pone @3 sec) 1





當審查人員開啟eDAN程式並連線至IFW系統後，eDAN會將屬於該審查人員審理之申請案件表列於Docket視窗中，以供審查人員選取進行審理。審查人員可利用滑鼠於Docket視窗點選所要審理之案件後，eDAN會在TOC視窗顯示所選專利申請案之有關文件資料項目，審查人員若欲瀏覽該些文件資料，可於TOC視窗選取所要瀏覽之文件資料項目，則eDAN會於瀏覽視窗開啟所選文件資料之影像檔。
3.2 多視窗瀏覽

eDAN可利用多個瀏覽視窗來瀏覽文件之影像資料，若欲使用多個瀏覽視窗來瀏覽文件，可於TOC視窗選取欲另開瀏覽視窗之文件項目後按滑鼠右鍵，會另跳出一功能選單，由跳出之功能選單點選「Open in new window」選項，則eDAN會另開啟新的瀏覽視窗用以瀏覽所選取文件之影像資料。
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每一個瀏覽視窗皆可利用其視窗上方之下拉選項，用以選取於TOC視窗所顯示之專利申請案之文件資料，可提供使用者直接在瀏覽視窗中即可點選切換所要瀏覽之文件影像資料，不用再到TOC視窗中點選。
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3.3 OCR功能

eDAN所提供之OCR功能，可協助審查人員將文件之文字影像資料轉成文字，並可將所辨識出之文字應用至其他系統使用。如審查人員瀏覽申請人所送之IDS(Information Disclosure Statement)資料，其所顯示雖為影像資料，不過可利用eDAN所提供之OCR功能，將IDS之文字影像資料辨識轉換成純文字資料，並可擷取轉換成文字資料中之美國專利案號，其亦提供將所擷取出之專利案號產生BRS (Bibliographic Retrieval Service)檢索條件，而所產生之檢索條件可用於檢索系統（如EAST、WEST）作為檢索之用。
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。
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圖二

 

 

專利權人逐申請專利範圍爭執項陳述

具專利性理由，或提出更正系爭專利

申請專利範圍期望樣態

。

 

專利權人需明確指出系爭專利申請專

利範圍標的對應先前技術或刊物，為

什麼不是可預期或顯而易知的陳述

12

。

 

再審查意見

1.140

 

 

申請人回應答辯嗎？

 

第三人必須針對專利權人答辯逐項

回應意見；如果專利權人不答辯，

則不函請第三人回應意見，審查人

員逕依現有資料審查

13

。

 

 

再審查發審後審定前不變期間，可

以結合多件申請案之審定結果，僅

公告一份證書

(

c

ertificate)

；同

時證書亦會郵寄專利權人一份，影

本郵寄每一申請人各一份

。

 

證書宣告系爭專利申請專利範圍

所有項皆無效時，

reissue

或關係

再審查的申請將不再受理

。

 

 

專利權人答

辯嗎？

 

再審查發審。

 

 

 

是

 

否

 

是

 

專利權人不

服再審查意

見，答辯申

復嗎？

 

 

所有

申請

專利範圍

皆維持具

專利要件

 

不答辯

 

[image: image38.wmf] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

圖三

 

 

再審查意見。

 

 

 

¸É¥RµªÅGªº¼ËºA¥]§t§R´î¥Ó½Ð±M§Q

½d³ò¡B±µ¨ü¼f¬d­ûªº«ØÄ³¡B­­ÁY¹B

¥Î±ø¥ó¡BÄÄ©ú¥ý«eµªÅG«á¼f¬d­ûªº

½èºÃ¡BµLÃö§Þ³N¹ê½èªº­×¥¿

(

¦p±Æª©

¿ù»~

) 

¡B¦³§U©ó¶D³^ªºÂ²¤ÆµªÅG

¡C

 

 

¼f¬d­û¦Ò¶q¥Ó½Ð±M§Q½d³òª§Ä³¶µ

«á¡A¥X¨ã©ú½T¦a¦A¼f¬d®Ö»é²z¥Ñ

¡C

 

¤½§iÃÒ®Ñ¡C

 

 

±M§QÅv¤HµªÅG¡H

¶Ü

 

 

³Ì«áªº®Ö»é²z¥Ñ¶Ü¡H

 

 

§ó¥¿§R´î¥Ó½Ð±M§Q½d³ò¡A©Î¦P·N¥ý«e¦A¼f¬d

·N¨£»P³W©w´£¥X©ú½Tªº°µªk¡A©Î¦Ò¶q§ó¥¿¥Ó

½Ð±M§Q½d³ò½Ð¨D¶µ³Q®Ö»é¡A¦b

Appeal

¤]³\

·|³Q½T»{¡A©Î§ó¥¿ªºÀuÂI¤]³\¬O¦Û»{¡A¥B¦³

足夠的理由說明更正

是必要的

21

。

 

審查員考慮專利權人之答辯。

 

 

 

重新調查證據嗎？

 

 

不答辯

 

所有申請

專利範圍

皆維持具

專

利要件

 

是

 

否

 

不更正

 

是

 


[image: image39.wmf] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

發審

及再審

查意見

。

 

 

±M§QÅv¤H¦Ü¤Ö¦³

30

¤é®É¶¡µªÅG

¡C

 

 

­«·s½Õ¬d¶Ü¡H

 

¥Ó½Ð¦A¼f¬d

¡C

 

 

ÃÒ¾Ú¬°¹ê½è

·sª§ÂI¶Ü

¡H

 

±M§Q°Ó¼Ð§½

¤§¿ì¤½«Ç¤½

§i

(O.G)

ºô­¶

¤¤¡A¤½§i¦A¼f

¬d¨Æ¹ê¡C

 

²Ä¤T¤H¶D½Ð

­«·sÀËµø¹ê

½è·sª§ÂI¶Ü

 

¦A¼f¬d

»é¦^

 

TC/CRU

29

主

管裁決。

 

舉發人

依答辯理由

30

日內補充意見

。

 

專利權

人不答

辯

 

再審查意見，函詢是否更正，

限期結束調查審定

。

 

 

 

專利權人補充答辯或更正

。

 

 

舉發人

30

日內補充理由

。

 

審查員考慮陳述理由

。

 

 

不答辯

 

 

否

 

再審查

結案。

 

 

訴願

有理

 

訴願

駁回

 

是

 

[image: image40.wmf] 

[image: image41.wmf]審查員

 

舉發人

(

代理人

)

 

審查員經驗論理之審查意見，或審

查後舉發人無法證明或自認的證

據、理由，無再進行調查真實性必

要，但仍應調查其它必要證據。前

述無法證明或自認的證據、理

由，

訴訟程序可能簡化為不再抗辯。

 

提出舉發證據越多，負擔證明責任

亦

越多。其包括書證、物證、人證

等，證據在系爭專利申請日前之時

間適格，證據間勾稽之關連性，證

據證明系爭專利申請專利範圍不

具專利要件之理由。

 

斟酌每一申請案證據與理由，先對

系爭專利作一技術評價，再個案審

查；相同證據應為相同審查認定，

不受舉發理由影響。

 

利害關係人同日或相繼提起舉

發；或出具相同證據，舉發理由相

同或各自陳述（

N01

、

N02

˙˙˙的
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另外其OCR功能亦可將文件中之文字影像資料，辨識成純文字資料，以供其他文字編輯軟體（如Word）編輯使用。

二、EAST檢索工具簡介

1. 前言

EAST(Examiner Automated Search Tool)為USPTO審查人員所使用檢索工具之一，其提供審查人員利用電腦可同時對位於USPTO不同伺服器之資料庫，進行資料之全文或摘要檢索並取得相關之檢索資料。

2. EAST視窗環境

EAST程式執行後主要有工作視窗環境及瀏覽視窗環境二個視窗環境，工作視窗環境主要係作為檢索之用，而瀏覽視窗環境則作為查看檢索資料內容之用。

2.1 工作視窗環境

工作視窗環境主要分為樹狀資料夾檢視視窗、檢索/預覽視窗及檢索結果視窗三個區塊。

樹狀檢視視窗：樹狀檢視視窗內顯示有Drafts、Pending、Active、Failed、Saved、Favorites、Tagged、UDC、Queue、Trash等資料夾。

其中

Drafts：記錄尚未送至伺服器之檢索條件。

Pending：記錄已送至伺服器而尚未得出結果之檢索條件。

Active：記錄已由伺服器獲得結果之檢索條件。

Failed：記錄伺服器檢索失敗或中止檢索之檢索條件。

Saved：當EAST程式關閉或其工作視窗環境被儲存及關閉時，所有在Active資料夾中之檢索條件會被移至本資料夾。

Favorites：可儲存常使用之檢索條件。

Tagged：儲存被設定標籤之檢索資料。

UDC：儲存使用者所收集之檢索資料。

Queue：儲存檢索條件草稿。

Trash：儲存從Active及Saved資料夾所移除之檢索條件。

檢索/預覽視窗：檢索/預覽視窗內提供有二種檢索條件輸入格式及三種預覽視窗，其中檢索條件輸入格式分為IS&R (Image Search and Retrieval) form及BRS (Bibliographic Retrieval Service) form，IS&R係提供直接輸入美國專利號及分類號作為檢索條件進行檢索，而BRS係提供利用輸入關鍵字串及指定檢索欄位代碼並結合邏輯運算元作為檢索條件進行檢索。而預覽視窗提供Image、Text、HTML三種預覽格式。
其中

Image：預視所選擇檢索結果之文獻影像檔

Text：預視所選擇檢索結果之文獻文字檔。

HTML：預視所選擇檢索結果文獻文字檔之HTML格式。

檢索結果視窗：檢索結果視窗會將符合檢索條件相關文獻之基本資料，如公開日、文獻編號、文獻名稱等逐條顯示。

2.2 瀏覽視窗環境

瀏覽視窗環境顯示檢索結果之文獻資料內容可以Image、Text、HTML等格式顯示，並提供如旋轉、放大、縮小、換頁、自動換頁、更換瀏覽文獻、列印、註記等其他功能。
3.檢索及瀏覽資料
使用EAST進行檢索及瀏覽資料其基本方法為選擇所要檢索之資料庫範圍、選擇檢索條件輸入之格式並輸入檢索條件進行檢索、選擇檢索結果、瀏覽檢索文獻資料。
3.1 檢索資料庫範圍之選擇

EAST進行資料檢索可先點選工作視窗環境上之「DBs」進行選擇所欲檢索之資料庫，目前EAST所提供檢索之資料庫有US-PGPUB (U.S. Pre-Grant Publication Full Text)、USPAT (U.S. Patents Full Text)、USOCR (U.S. Optical Character Recognition Full Text)、EPO (European Patent Office Abstracts)、JPO (Japanese Patent Office Abstracts)、DERWENT (Derwent World Patent Index Abstracts)、IBM_TDB (IBM Technical Disclosure Bulletin)等。
3.2檢索條件格式及輸入

EAST可接受BRS、IS&R二種檢索條件輸入格式，選擇「BRS form」係利用輸入關鍵字串及指定檢索欄位代碼並結合邏輯運算元，可不限多欄位、不限檢索關鍵字串多寡，一次完成複雜檢索條件的需求。若選擇「IS&R form」則只要輸入美國專利號或分類號即可進行檢索。當檢索條件輸入完成後，可點選工作視窗環境上之「Search」進行檢索。


3.3 選擇檢索結果
當EAST依檢索條件成功得出檢索結果，各筆檢索成功之檢索條件會儲存於「Active」目錄中，並會附帶顯示所檢索出相關文獻之筆數。當點選「Active」目錄中之檢索條件，則以該檢索條件所檢索出相關文獻之基本資料則會顯示於檢索結果視窗中。使用者可點選工作視窗環境上之「Browse」將顯示於檢索結果視窗中之相關文獻於瀏覽視窗環境中逐筆顯示，或亦可於檢索結果視窗直接點選所欲瀏覽之文獻，將該筆文獻資料內容直接顯示於瀏覽視窗環境。


3.4 瀏覽檢索文獻

在點選工作視窗環境上之「Browse」或於檢索結果視窗直接點選所欲瀏覽之文獻後，EAST會進入瀏覽視窗環境瀏覽使用者所選擇之文獻資料內容。瀏覽視窗環境除提供如旋轉、放大、縮小、換頁、自動換頁、更換瀏覽文獻、列印、註記等輔助功能外，亦可由使用者將瀏覽視窗環境最多分成三個瀏覽子視窗。

每個瀏覽子視窗可由使用者自行設定視窗排列方式，並可切換所要顯示資料之格式，如「Details」、「Text」、「Image」、「HTML」等格式，其中「Details」係將檢索結果視窗的資料於瀏覽子視窗中顯示，可提供使用者直接在瀏覽視窗環境中即可點選切換所要瀏覽之文獻資料，不用再到工作視窗環境之檢索結果視窗中點選。


4.心得與建議事項：

1. eDAN對新申請案之審查頗省時省力，來往之函皆能全文檢索，且對處於申請時未公告公開之相關申請案，皆可提供便利之檢索查閱途徑。

2.EAST於全文檢索能力亦強，一次能瀏覽之案件筆數也較完整，檢索速度因此較快速。

3.EAST用於新式樣方面，僅能以三階以下分類加以搜尋，無法以「形狀」上之關鍵字檢索，故效果較日本之D-TERM差，惟其檢索規則卻不複雜。

4.將來本局全面電子化後，提供申請人及審查官之申請、檢索系統應有如eDAN、EAST之便捷系統。

5.此行只接觸該兩系統之使用端，並帶回IFW操作手冊一冊，對此系統之程式未有更深入之資料，且該兩系統USPTO也只於內部使用，未提供給美國以外之國家使用。

貳、專利審查基準說明（MPEP  Manual Patent

Examining Procedure）

一、Restriction and Unity of Invention(發明單一性)
美國的發明單一性限制是所有國家中最嚴格的。一般而言，申請專利範圍的請求項可概略分為二個範疇（category）即物質實體（physical entity）和物質活動之過程（physical activity）。所謂物質實體之發明係指物質、裝置、機器等發明，其於自然界中以占有空間形態並曾實體存在之發明；物質活動之過程的發明如製造方法、使用方法（用途）等係物質實體於人為控制條件下隨時間而改變其存在形態的一連串程序、步驟、條件等過程的記錄。於有二個以上範疇的申請案申請時，美國專利商標局(USPTO)基本上將不同範疇的發明推定為不符合發明單一性而要求申請人為selection /restriction，除非申請人能證實physical activity請求項僅能適用於該physical entity請求項而別無其他替代方式。

針對發明單一性，專利合作條約（PCT）的規定不同於美國（i.e.雖然美國為PCT的簽約國）。PCT Rule13的單一性規定是只要physical activity請求項與physical entity的請求項係屬同一發明概念且具共同構件為發明技術特徵中所不可缺之成分。我國的單一性規定基本上與PCT的規定相同。

由於單一性的規定是基於申請人與國家之權利義務間公平合理的原則及減輕審查人員檢索的負擔而產生，此規定與可專利(patentability)無關，是以，經核准之專利不得以不符單一性為舉發之訴求。此點，美國與我國相同。
二、Enablement and written description(說明書之可實施性)

美國35U.S.C.112 first paragraph的專利說明書之要求是世界各國中要求最嚴格的。專利說明書中應明確列舉申請人於申請當時已知之最佳實施例（The best mode）（i.e. 若日後經他人證實申請人未善盡最佳實施例的說明責任，可能構成專利無效之理由）。相對於此，我國與歐洲專利局及日本特許廳的專利說明書皆無最佳實施例的要求。

美國於專利說明書的揭露有所謂的過度實驗（undue experiment）的規定，可使申請人節省可觀的人力物力及時間而不需耗費太多資源於慣例性（routine）實驗以善盡enablement的揭露義務（i.e. disclose sufficient information to enable those skilled in the art to make and use the claimed invention）。我國及PCT近來亦採取與美國相同之措施（i.e.我國的undue experiment的要求條件與美國有少許出入）。

 Undue experiment依The Wands Factors作判斷，其主要精神於上述routine用語之限制可明確得知，申請人的揭露義務僅止於the person skilled in the art 經由routine experiment可得知即可，至於routine experiment的試驗次數在所不論，只要申請人已明確指出試驗時的考慮點（factual considerations），即使the person skilled in the art需routine試驗申請人所述條件數百萬次才能得知明確的實驗數據而可得到申請人所述之效果，申請人亦算善盡說明書的揭露義務。
三、Anticipation（lack of novelty，不具新穎性）

美國專利法102條（35U.S.C. 102）記載專利申請案不符美國新穎性要求的條文，計有U.S.C. 102（a）~（g）。新穎性之判斷準則係以申請專利範圍之請求項與先前公開技術之內容比較，於單一文獻所揭露之技術已完全含蓋專利請求項技術之情形。

美國專利審查時，將違反Statutes（i.e. laws如35U.S.C.102、103）的substantial規定而以rejection駁回，而將違反Rules（i.e. 37C.F.R）的procedure規定而以objection駁回。

美國專利請求項之標的為「物」，專利性判斷時並不考慮該物的用途限制用語，易言之，用途非為物之限制條件（limitation）。
四、Claim interpretation（申請專利範圍的解釋）

AS a whole（整體觀之）據美國專利審查官Andrew所言「as a whole」所謂之整體觀之係以all elements in body（i.e. body only）為考量範圍，as a whole並不考慮preamble、transition phase；此觀點似不同於我國實務上的認定（i.e. as a whole考慮點包括body、preamble及transition phase）。個人以為，上述見解之不同實導因於文化見解之差異及我國專利法係移植EPO而非USPTO（i.e. EPO與USPTO的專利法觀點不完全相同）；as a whole的理解，應是「就申請項整體（all elements inside claim）所述元件之組合而綜合判斷該組合之技術貢獻是否造成技術特徵（all elements in body text）所述元件之組合與先前技術間形成差異」。

Claim之範圍是否touch習知技術等公共權利範圍，比對原則係將習知技術作broadest reasonable interpretation而考量請求claim之一般意義（plain meaning）是否touch最寬廣合理的公共權利範圍。

五、Search strategies（檢索策略）

美國patent examiner基本上於專利檢索時，使用分類號檢索或關鍵字檢索，惟二者之檢索均有盲點。改善之方法如資深審查人員Henry Recla所介紹之”building blocks” approach及”forward and backward searching”。

1、Building Blocks Approach

   Building blocks approach的檢索係將發明區分為數個不同之發明概念（i.e. 概念非衍生於claim之關鍵字而係來自於說明書；於reading full written-description後，cover申請案而依直接印象而衍生）；將數個不同之發明概念（inventive concept）各以其同義字於Boolen logic運算中用”or”連結而進行檢索，檢索結果各為L1、L2、L3~Ln；將L1、L2、L3~Ln等混合配對進行檢索。

Building blocks approach搭配USPTO獨特的檢索系統EAST，使檢索如虎添翼。我國雖無法利用EAST檢索，於使用building blocks approach時，先將發明概念分為數組概念組合，於各概念組合之檢索上，相同發明概念間就概念同義字間以”or”連接，同時就不同概念間以”and”連結而進行檢索。

2、Forward and Backward Searching

  Forward and backward searching係發明經初步檢索後，scanning all the hits we discovered但未發現符合要求的引證；此時，就all the hits中的最適合公開技術（prior art discovered was pertinent），reviewed all the prior art cited in this pertinent hit（此即backward citations）；after scanning all the hits from backward citations，找到一篇最適切（pertinent）但仍未符合要求的前案資料；就此pertinent citation（reference）進行forward citations search而發現引用此reference的較後公開資料（i.e. later issued patents cited that reference）；就此later issued patents找到最適的一個later issued patent；searched for the references cited on that later issued patent ，and browsed all these references以找到引證資料。

值得注意的是「forward and backward searching是USPTO的EAST系統最具特色與強大功能的地方，各國檢索系統均無法運作forward and backward searching的方法」。
六、Obvious（顯而易知性）

美國專利法35U.S.C. 103係有關於專利案因obvious之理由而不能取得專利的法條。obvious類似於我國的進步性及EPO的inventive step；不同的是，我國的進步性及EPO的inventive step的判斷需考量claim的技術特點是否具技術貢獻性（technical contribution）而obvious則無。

 Obvious的判斷準則因美國最高法院於1966年的Graham vs. John Deere的判例而確立。As a background for determining obviousness are as follows:

（a） Determining the scope and contents of the prior art；

（b） Ascertaining the differences between the prior art and the    claims in issue； 

（c） Resolving the level of ordinary skill in the pertinent art；and

（d） Evaluating evidence of secondary considerations

一般而言，美國patent examiner審查專利時，判斷obvious之舉證責任在patent examiner上，其程序是patent examiner應先建立prima facie case of obviousness作為發明違反U.S.C. 103的依據而將申請案是否具non-obviousness的舉證責任移轉給申請人負擔，申請人若未能就該發明具non-obvious之理由檢附證據證實以推翻prima facie case of obviousness的認定，申請案則遭obvious的理由核駁。而建立prima facie case of obviousness之步驟為「First, there must be some suggestion or motivation, either in the references themselves or in the knowledge generally available to one of ordinary skill in the art, to modify the reference or to combine reference teachings.  Second, there must be a reasonable expectation of success.   Finally, the prior art reference（or references when combined）must teach or suggest all the claim limitations」

除了上述準則外，USPTO於判斷obviousness尚有所謂的secondary considerations，其包括unexpected results、commercial success、long-felt need、failure of others、copying by others、licensing and skepticism of experts。據USPTO審查實務，secondary considerations中惟有unexpected results係申請人用以舉證反駁發明案prima facie case of obviousness 之核駁理由外，其餘因素未曾使用，概以其主觀認定成分濃厚且證明不易；據個人觀察，skepticism of experts（專家論點）曾使用於侵權判斷的攻防上。

據實務面而言，patent examiner與申請人就obvious的攻防係圍繞在「suggestion or motivation in references」及「unexpected results」上打轉。USPTO要求前案參考資料的教導、建議應含括請求項的所有元件（all element in claim）；無法預期之結果應以足夠實例（i.e. both inside and outside the claimed range）的實際證據證實（i.e.不能僅是申論），申請人所提出的證據應綜合論斷並與支持prima facie case的證據作權衡（weighed），而發明請求項與前案於性質上的差異程度是判斷是否具unexpected results的重要考量。

據個人觀點，臺灣的專利審查實務上，申請人 / 代理人於收到不具進步性的核駁理由時，常以美國patent examiner建立prima facie case of obviousness的論點申復核駁理由的引證案並無教導或建議可結合不同引證案之技術而完成發明，申請人 / 代理人的申復是否有理？判斷此點，可考量下列問題「美國的obvious是否等同我國的進步性？作為用以推論prima facie case of obviousness成立的要求之原因，引證案的技術結合之教導或建議是否是推論obviousness 或進步性的充要條件？引證案結合的動機（motivation）為何？」

就美國的obvious是否等同我國的進步性而言，前已論及「obvious 與進步性不完全等同，差異在技術貢獻性的有無」，所以引證案的技術結合之教導或建議的反面解釋用以反駁prima facie case of obviousness，其並不能完全反駁進步性；而，其是否能完全反駁obvious之指控，也未必盡然（i.e. prima facie case of obviousness僅是抽象概念obviousness的具體例之一環）。所以，引證案的技術結合之教導或建議僅是推論不具進步性的充分條件而非充要條件，邏輯上無適用反面解釋之餘地。

就用以推論prima facie case of obviousness成立原因的引證案技術結合之教導或建議，其是否是推論obviousness 或進步性的充要條件而論，可參考USPTO的MPEP之§2143.01所述「There are three possible sources for a motivation to combine references：the nature of the problem to be solved, the teachings of the prior art, and the knowledge of persons of ordinary skill in the art.    Obvious can only be established by combining or modifying the teachings of the prior art to produce the claimed invention where there is some teaching，suggestion，or motivation to do so found either explicitly or implicitly in the references themselves or in the knowledge generally available to one of ordinary skill in the art.」，所以推論申請案是obvious並不一定需要引證案技術結合的教導或建議，有motivation就可以。此外，所謂的suggestion並非申請人所述的引證案結合之建議，而係需求（desirability）之建議（參In re Fulton, 391 F.3d 1195, 73 USPQ2d 1141判決）。

就引證案結合的動機（motivation）而論，USPTO並未對motivation作詳細著墨。Motivation之定義經查閱www.answers.com及相關定義之字典網站，得definition為「the intention of achieving a goal, leading to goal-directed behavior；an inner urge that prompts a person to action with a sense of purpose」，換言之，motivation就是give purpose and direction to behavior。所以，引證案間結合的動機在於引證案是否明示或暗示後續行為的目的及方向，此定義與USPQ2d  1141所述的「where there is something in the prior art as a whole to suggest the desirability, and thus the obviousness, of making the combination」相同。

八、心得與建議事項：

1. 審查基準對專利審查極為重要，大抵上專利要件各國之規定差異性不會很大，不過細節部分及其定義則不全然相同，此課程安排最重要應著眼於與美國專利審查官面對面溝通，暸解他們審案過程及想法，但此回於該方面之時間略嫌少些，未能再深入暸解美國專利審查官對一件專利案從頭到尾大致審查之狀況，稍屬美中不足之處。

2. 課程未安排參訪USPTO審查官辦公室，故上述之效果打了折扣，僅能徵求來授課之審查官同意，才能隨行進入他們辦公室，此方面可於下次有同仁前往研習時先行溝通，儘量排入課程。
3. 新式樣課程私下請美國審查官安排實務見習約一小時，機械方面有審查官準備了實例說明，為時間皆短暫，效果有待加強。

叁、設計（Design）保護

一、美國設計專利保護制度概說

1、計保護的目的與功能

1.1目的：為鼓勵物品的外觀裝飾

1.2功用：為增進物品的商業價值以及擴大需求

2、設計的定義

任何發明新穎、原創以及依附於物品的裝飾性設計，得依法取得設計專利
。除此之外還必須是針對工業大量生產產品的視覺性設計，其申請的主體有  下列三種

2.1依附於物品之表面裝飾(如圖1-1所示)

2.2依附於物品之外型或輪廓(如圖1-2所示)

2.3依附於物品之表面裝飾以及外型或輪廓之結合(如圖1-3所示)

                                        

圖1-1 
               圖1-2
                圖1-3

二、多重標的(Multiple Embodiments)

原則上美國專利法規定一設計申請案僅能主張一個請求項，但如果有二個以上標係屬同一設計概念，並且如將這些標的以獨立案申請時，可能會明顯的導致重覆授予專利權之虞，則不適用於一設計申請案僅能主張一個請求項的原則，而可以將都重標的置放於一申請案中申請。

1、判斷要件

1.1整體觀之，各個標的間具有相同的設計特徵。

1.2標的之間無法個別獨立申請(如單獨申請會造成重複授予專利)

1.3熟習該項技藝者能明顯的區辨出這些多重標的與先前技藝之差異。

2、討論

以下茲列舉美國Des. 495,749號案（如圖2-1所示）以及Des. 493,591（如圖2-2所示）號案來作探討。在Des. 495,749號案中，其物品名稱是手狀裝飾品，由於二個標的間係將大姆指部分作彎折及伸展之動作，並且在花紋裝飾上亦有統一之風格，故此可歸納為具有同一設計概念。另外在Des. 493,591號案中，其物品名稱為回收筒，由於二個標的間僅是將回收筒上方的投入孔作單純的數量增減，並且在整體造形上亦有統一感，因此亦可視為同一設計概念。

授課者Rob Spear指出實務上，美國設計專利審查官對於同一設計概念的判斷，除了會依據相關審查基準的規定外，也會詢問其他審查同仁的意見，因為隨著不同的物品類別以及設計的表現形式，對於同一設計概念的闡釋亦有所殊異，為統一審查同仁間對於同一設計概念的評斷標準，他們透過許多的案例探討以協助設計專利審查官建立起統一的基準。

                                  

圖2-1 Des. 495,749

                       

                 

圖2-2 Des. 493,591

三、電腦圖像(Icon)與圖形使用者介面(GUI)的個案研究

電腦圖像(Icon)指的是代表軟體、指令或概念的視覺性圖案。圖形使用者介面(GUI)是指提供使用者對螢幕可視物件與動作直接控制的軟體功能，利用圖示、下拉式選單、視窗與滑鼠建構的人機介面。

在美國MPEP中，有關電腦圖像(Icon)與圖形使用者介面(GUI)的相關保護則是規範在1504.01(a)「電腦產生的圖像」，其中開宗明義即規定電腦產生的圖像必須恪遵35 U.S.C. 171「依附於工業物品」之規定。電腦圖像(Icon)與圖形使用者介面(GUI)可以是如平面的螢幕顯示及單獨圖像的表面裝飾，但仍必須是依附於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板或其中的一部分。在課程中，授課者Alan Douglas將電腦產生的圖像以三個構面介紹，分別是：靜態電腦產生圖像；動態電腦產生圖像；圖形使用者介面。他指出對於此類申請案，申請人大多會在圖面中，將所請求的標的外圍加設封閉的外框虛線，表達電腦產生的圖像所依附之產品或環境，並於圖面說明中指明該虛線並非權利主張之一部分。

1、靜態電腦產生圖像

有關靜態電腦產生圖像的申請態樣如圖3-1、圖3-2所示

                       

圖3-1 Des. 512,072
        圖3-2 Des. 522,530

2、動態電腦產生圖像

在動態電腦產生圖像部分，本章茲以美國D497,367（如圖3-3所示）號案為例，申請人蘋果電腦公司在原申請案中共申請了36個標的，但經承審該案的審查官判斷該案所請標的不符同一設計概念，並指示應將其分為3個群組(Group)，要求申請人分割，最後申請人選擇群組1，有關其分割的群組茲簡列如下：

群組1：第1-5圖、第17圖、第19-23圖、第35圖

群組2：第6-14圖、第24-27圖

群組3：第11-16圖、第29-34圖
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圖3-3 Des. 497,367

從該案的申請過程中，可以約略看出承審該案的審查官對於動

電腦產生的圖像的同一設計概念判定應使所屬技藝領域中具有態通常知識者能直接且無歧異得知其間演變的過程。

3、圖形使用者介面

Alan Douglas指出截至目前為止，美國的電腦圖像(Icon)與圖形使用者介面(GUI)目前尚無的判例，而且申請人大多是大型軟體公司。但在授課的過程中，他曾舉列出美國D506,208（如圖3-4所示）號案中的第2實施例圖作為教材，並指出由於圖形使用者介面同時包括了使用者的操作介面以及顯示的界面。以本案而言，Alan Douglas認為從向下指示鈕的按壓，除了會使指示鈕顏色變深外，還會使得刻度計隨著向下的指示而作出相對應的刻度變化，由此推之，當向上指示鈕受到按壓而呈深色時，則刻度計亦會隨之向上推移一個刻度，以此類推，其皆可被解讀為該專利權範圍。

                               

圖3-4 Des. 506,208 
四、設計專利檢索策略
美國的設計專利前案高達29萬多件，因此對於每一位設計專利的審查人員來說，若無法透過有效率的檢索系統與檢索策略，將會迅速造成積案過多的情形。就美國現行兩大檢索系統WEST以及EAST而言，審查官Jeff Asch指出發明專利審查較偏向於使用以文字為主要表現方式的WEST檢索系統；設計專利審查人員則較偏向於使用以圖像顯現為主的EAST檢索系統。在設計專利檢索策略中，美國設計專利審查人員會隨著產品的分類而有不同的作法，課程中他是以所承審的行動電話為例作檢索策的舉例，他指出由於在美國申請行動電話的申請人大多是知名的通訊大廠，如Sony Errison、Nokia、Motorola…，因此他在檢索時會先以申請人的名稱作為關鍵字進行檢索，以提高審查時的效率，不過他仍表示設計專利的檢索仍是必須透過高度速率的檢索系統，才可以支援審查人員必須在短時間內瀏覽大量前案的需求。

五、明確揭露原則

在明確揭露原則的課程中，其相關的規定如下

美國專利法35 U.S.C. 113條規定申請人應提供可供瞭解該創作內容所需的圖面以取得專利。美國審查基準指出在設計專利的申請上，應完整的揭露該設計，更重要的是必須要能清楚且完整的具以實施，不應使該設計專利遺留下須要推測的空間。揭露不完全的圖面可能導致專利無效，尤有甚者，揭露不完全的圖面更可能對申請日的認定有不利的影響。

在視圖的揭露上，審查基準指出繪製的圖面或照片必須包含充分的視圖以揭露完整的所請求的設計外觀，其中可能包含前視圖、後視圖、俯視圖、仰視圖以及側視圖，除此之外，也建議申請人提供可清晰呈現該設計長、寬、高的立體圖。假使申請人可提供立體圖，且該立體圖所揭露的面十分清晰完整且可充分被瞭解，則該視圖一般來說是得以省略。視圖間如僅是單純的複製或該視圖是單純的平面，以及該視圖並無裝飾性表面處理(surface ornamentation)則得以省略，惟上述省略視圖原因須以文字明白清楚載明於聲明事項(Specification)中，例如該設計的左、右視圖是相同或相對稱，申請人只要在圖面說明中敘明該視圖係為相同或相對稱，則可以省略該視圖；申請人亦可在圖面說明中敘明該設計底部是平的或指出無裝飾性設計，則該仰視圖亦可省略。圖面中已揭露的設計不得以「無裝飾性設計」的聲明而將其排除。如僅是單純為表現設計內部結構或功能特徵的剖面視圖是非必要的，甚至有時會導致該設計所請求的專利範圍於判讀上的困擾。

綜上所述，美國對於圖面揭露可歸結出必須充分、清楚、精確的表示所欲申請的標的內容，並使熟悉該項技藝者能依據圖面的表現而據以實施該設計專利。

肆、專利審查品質覆核

一、美國專利審查品質
美國在智慧財產上的申請案件，其數量與規模可謂相當龐大，而居世界的大宗，而隨著世界與美國本地的經濟環境的所改變，創新技術和新產品與服務的行銷刺激美國經濟之成長，使美國專利商標局(USPTO)在專利與商標註冊的業務需求上快速成長。USPTO雖已在進行解決專利與商標註冊等業務工作上的挑戰計畫，但最終發現在專利審查的品質與時效管理方面仍有待改進。現行的作業流程雖然適用，但仍有許多缺點，若不加以改變、改進，將無法及時有效核發可刺激產業研發和拓展美國全球貿易的專利。

正因為USPTO體認到，健全的專利審查品質確保計劃對於穩定民眾對專利品質的期望是很重要的，民眾對專利審查品質的達成，已有強烈的需求與關切，因此USPTO也一再對審查人員的審查結果加以改進以達成品質把關及加強專利的品質。

二、專利品質確保計畫

1、 專利品質覆核辦公室(Office of Patent Quality Assurance) 

專利品質覆核辦公室(OPQA)獨立運作，並直接隸屬於美國專利商標局(USPTO)內之專利事務處長及主管專利運作之專利事務副處長，並依據專長區分為化學部份、電學部份、機械與設計部份之品質確保覆核專員(Review Quality Assurance Specialists)及督導品質確保覆核專員(Supervisory Review Quality Assurance Specialists
)。

各類品質確保覆核專員(RQAS)及督導品質確保覆核專員(SRQAS)之技術專長如下：

1.1化學部份之RQAS、SRQAS：

負責覆核：技術審查中心1600(TC1600)之生物&有機化學技術。

          技術審查中心1700(TC1700)之化學、材料工程技術。

1.2電學部份之RQAS、SRQAS：

負責覆核：技術審查中心2100(TC2100)之電腦軟體、資訊安全技術。

          技術審查中心2600(TC2600)之通信技術。

          技術審查中心2800(TC2800)之半導體、電學、光學等技術。

1.3機械與設計部份之RQAS、SRQAS：

負責覆核：技術審查中心3600(TC3600)之運輸、建築、電子商務、農業等技術。

          技術審查中心3700(TC3700)之機械工程、製造生產等技術。

          技術審查中心2900(TC2900)之計設技術。

專利品質覆核辦公室的成員由38位之品質確保覆核專員(RQAS)與7位督導品質確保覆核專員(SRQAS)所組成。所有的RQAS、SRQAS都有在各自專業技術領域上實際的專利審查經驗，也具有獨立審查記名之權限；其中也有許多曾經擔任過專利審查督導員(supervisory patent examiner)許多年經驗者。
2、 專利品質覆核辦公室之角色(Role of the Office of Patent Quality Assurance)
2.1品質覆核(Quality Review)

2.1.1對美國申請案之品質覆核(U.S. Patent Application Quality Review)
審查作業流程中之覆核 (In-Process Reviews)正式開始於2003年，屬於USPTO【21世紀策略計畫】中對專利品質之提議，在USPTO發布專利申請案第一次通知前，以電腦隨機抽選覆核申請案，並針對申請案之審查是否已遵守目前法律及審查作業流程之規定。

其審查標準如下：

1． 評估核駁理由是否合適。

2． 評估審查人員是否未能做出適當之核駁。

3． 評估檢索是否正確。

如果審查人員做出不合適之核駁理由或是未能做出適當之核駁理由，將被考慮是一件錯誤的審查結果。並可藉由全部錯誤的審查結果與全部覆核之申請案數來統計錯誤比例。

審查作業流程完成之覆核(End Process Reviews)
利申請案公開之後核准專利申請案之前，以電腦隨機抽選覆核申請案，果有一項或多項申請專利範圍，被認為是不可專利(如有先前技術或不符相關法規)，則該專利申請案審查結果，將被視為一件錯誤的審查結果，並可藉由全部錯誤的審查結果與全部覆核之申請案數來統計錯誤比例。
2.1.2對技術支援人員品質覆核(Technical Support Staff Quality Review)

專利品質覆核辦公室的品質覆核工作，也包含對於所有提供審查人員資料(如檢索資訊、報導訊息等)之內容覆核工作。

2.2訓練與覆核信息回饋(Training and Feedback)

2.2.1專利品質覆核辦公室資料庫(OPQA Database)
網路上的資料系統，可顯示資料及提供報告書資料，並可將資料送回技術審查中心。

同時專利品質覆核辦公室的品質覆核報告，可傳送給各個長官、原審查人員，並進而分析及發展專利品質的訓練計畫。

2.2.2品質確保覆核專員的回饋

利用品質確保覆核專員的專門技術，分享其最佳的審查方法，技術

審查中心的審查人員一個可改進審查品質的方向。

其方向如下：

1、品質確保覆核專員協助專利審查團隊的專利審查品質訓練。

2、分析及提供品質覆核報告給技術審查中心的長官。

3、發展並傳送訓練計畫給技術審查中心、工作團隊或技術團隊。

4、根據個別的技術審查中心的需求，執行特別的計畫。

三、美國與台灣專利品質覆核制度之比較

   美國品質覆核制度

台灣品質覆核制度

美國之專利審查覆核制度，採非行政直屬監督的方式進行覆核，就是以一平行單位專利品質覆核辦公室，對技術審查中心的審查人員的審件內容及結果進行專利品質覆核，台灣的專利覆核制度採一般行政監督的方式進行，兩種制度各有其優缺點。以美國的專利審查覆核制度而言，因督導品質確保覆核專員、品質確保覆核專員都是出身於技術審查中心之資深審查人員，本身已有相當程度、經驗的審查資歷，故在覆核工作可謂游刃有餘，並能跳脫上、下直屬監督的範疇，從較客觀的立場與觀點，來審核專利案件，可得到較客觀與中肯的覆核結果，而且可從不同的角度幫助一般審查人員突破審查的盲點與瑕疵，是一種較屬多元的審核制度，但其所須的人力資源，相對也必須得到的支持與支援，否則會導致專利審查質與量的不平衡。台灣是一元化的覆核制度(結合上、下直屬行政監督)，相對於美國的制度，台灣的覆核制度較簡易，相形之下，節省了人力上多有餘的分配，可集中審查人力資源在技術審查的過程，配合度與時效上的掌握較為有效率，品質覆核較倚重直屬長官的經驗與案件時效分配。

四、心得與建議事項：
專利審查品質的提昇，將有助於專利審查結果的正確性，亦可保護申請人的利益與增加社會大眾對專利制度的信賴，參見USPTO的專利品質確保計劃，設置專利品質覆核辦公室，並由資深審查人員為主軸，擔任品質確保覆核專員等職務，一方面突破一般行政機構上、下監督的體制，以客觀及不同的角度來對專利案件進行覆核，並且提供必要的訓練及技術回聵。從這次研習的內容來看，許多課程都由USPTO的資深品質確保覆核專員來擔崗授課，可見USPTO專利品質覆核及訓練的工作，確實由專利品質覆核辦公室的成員來執行，並可預見其成效。我國在專利審查的人力上非常吃緊，但如果能在每個專利組或審查科，依照個別專長設置類似品質確保覆核專員，協助特定專長類別的案件核稿，提供審查意見及訓練計畫，應是可行的方式。
伍、再審查(reexamination)程序
1、 單造再審查及多造再審查程序比較

美國專利商標局再審查 (reexamination) 程序現為單造再審查與多造再審查並行；當證據對應系爭專利申請專利範圍形成實質新爭點時，藉重啟審查系爭專利申請專利範圍的可專利要件，並做認證、更正、撤銷、再公告(reissue)申請專利範圍的行政作為。以下表列單造再審查與多造再審查程序差異：

2、 單造再審查流程探討其行政作為

西元1980年以前，撤銷專利權皆由法院為之，1981年施行單照再審查及其後26年的行政經驗證實，透過專利商標局再審查認證、更正、撤銷、再公告申請專利範圍程序，相同達到訴諸法院之目的。以下將單造再審查程序流程分為發審前的程序、發審後到認證程序、撤銷程序三個區塊分別提出報告：

1、 發審前的程序：大致有再審查申請程序、申請駁回的訴願程序、再審查申請公告程序。


2.發審後到認證程序：


圖二揭露答辯、回應意見之書狀先行，集中審查，提出更正系爭專利申請專利範圍期望樣態之加速再審查的行政模式。

3、撤銷程序：


圖三揭露調和更正刪減申請專利範圍實質為加速審查的一環，另

一行政意義為簡化可能之訴訟程序。西元1999年修法施行多造再審查，並未將單造再審查同時廢止，根據專利商標局統計西元2000年至2004年單造再審查與多造再審查的各方面評估，證實單造再審查申請案並未顯著減少；雖然MPEP 2200教示單造再審查程序對應MPEP 2600多造再審查程序字義解釋皆近似，但是由單造再審查申請人大部份是專利權人、申請費用比較低廉，審查意見後教示更正申請專利範圍等行政作為，單造再審查實質為評價系爭專利申請專利範圍技術之程序。故專利權人提出與系爭專利申請專利範圍關聯最深且待查證之證據，請專利審查官再審查檢視系爭專利申請專利範圍的可專利性，達到法院訴訟途徑外確認專利權範圍，或預防訴訟、或簡化訴訟程序的經濟行政目的。與專利權人無明顯利害關係的第三人，也可以提出證據選擇申請單造再審查，達到確認系爭專利申請專利範圍可專利性之目的，第三人要評估的是無法知悉專利權人答辯申復內容，或更正後之專利權範圍，即使審查員重新調查證據亦然，所以審定結果或許會令第三人感到驚訝。

4、再審查公告證書探討其行政思維：MPEP 2290揭露公告證書之範例，其至少有以下宣示：

4.1不特定之第3人可以確認系爭專利重新界定之範圍，包括何項被認證、何項更正、何項被撤銷、何項新增。

4.2先前技術欄證據，不同於原公告先前技術欄的檢索前案，即解釋證據對應系爭專利申請專利範圍形成實質新爭點；如果證據相同檢索前案，表示再審查申請人另有證據對應系爭專利申請專利範圍還是形成實質新爭點的理由。

4.3系爭專利是可利用的、新穎的、非顯而易知的，並非不確定專利概念，而是以篩選後的檢索前案、證據為基礎，比對系爭專利的結果。

惟實際上美國專利資料庫僅揭露RX1至RX125等125筆公告證書；其餘辦公室公告(eO.G)網頁中的公告證書，僅有申請專利範圍第1項、主要圖、連結系爭專利原公告等，唯獨皆沒有證據欄。

3、 多造再審查流程探討其行政作為

圖四

圖四揭露多造再審查賦予舉發人參與程序的機會，可是美國專利商標局統計再審查的成長數據如圖五所示，西元2000年申請多造再審查約400件，並以400件為基準預估每年有10%成長的申請量，但是回顧西元2000到2004之5年間，發明案申請量超過160萬件，核准公告超過9萬件，但是多造再審查審定數卻不成比例的只有53件。

圖五
4、 心得與建議事項：

專利審查迅速不僅為專利權人利益考量，也是行政效能的表徵，本報告結合研習心得提出加速審查建議如下；

1.專利法第1條明訂為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，又專利權屬私權，審查員面對舉發應如何行使專利法公器，才符合產業最大利益；由智慧財產局94年年報揭露，最近10年商標評定成立件數皆多於不成立件數，專利異議、舉發卻相反皆為不成立件數倍數於成立件數的態樣，如果主觀解釋商標文字、圖形、記號、顏色組合是長時間生活性接觸，憑藉前述(訓練)評估再為主張或舉發而契合前述統計結果，那麼大膽假設藉由舉發或異議審定理由公告電子化案例的教示，約束專利權人權利的範圍恰當地主張而不濫用，避免連鎖舉發效應，讓舉發人提早預期不適當的證據無法達到專利權無效的審定結果；間接地也節省專利權人與舉發人的荷包。

2.舉發人提交證據、理由申請舉發後，專利權人書狀答辯。

2.1審查員應將舉發審案分級；當證據足以證明專利權人宣誓之系爭專利非其所發明時，如系爭專利與證據為相同發明，或系爭專利實質已見於刊物證據者，應優先審查及早遏止，因為系爭專利已不值得信賴保護。
2.2兩造依循法令、判例、事實、業界習慣的教示，應有以下的效果：
2.2.1詰辯程序中調和心裡原先的預期，兩造以更多的交集消弭原有的爭執；
2.2.2即使互不認同，至少確認沒有誤解對方表達的理由；
2.2.3舉發審定應與兩造詰辯後心裡的預期相符合，不應有令人驚訝的審定結果。
2.3審查員依職權調查證據，舉發人不能證明其主張，即有負擔舉發審定結果不能依其主張的危險，其負擔證明協助調查的態樣如下：


2.4審查員審究系爭專利申請專利範圍，專利權人無法提出系爭專利申請專利範圍對應舉發證據仍具有產業上利用性、新穎性、進步性之理由，即有負擔舉發成立審定的危險，其協助調查的態樣如下：

3. 審查員控管的案件，應先釐清舉發證據所呈現與系爭專利申請專利「範圍」間爭點，爭點應函請兩造或延伸到兩造委託之代理人事務所進行詰辯與闡明，避免申請案等待審查；下圖前置為舉發理由、答辯理由、發審等書狀先行程序，與前述美國再審查程序中發審、專利權人答辯、第三人回應意見、審查員出具程序中意見行政近似；








問題點將發生在後面審查的舉發案等待審查時間太長，相對前面已審的案子太早審結；審查員運用函請兩造闡明、或面詢、或勘驗、或考量公益（界定過廣的申請專利範圍與長久存在的公知技術間衝突）、或考量兩造有利及不利益的因素，尋求行政指導刪減申請專利範圍調和的可能等審查技巧，無非在尋求證據法則與經驗法則能解釋並形成心證，行政程序如下：






4.英美法開示程序係先由兩造當事人充分交換爭點事實、證據資料，甚至合解，最後無法釐清的爭點才送交仲裁；我國現行程序偏重審查員主導並分配證據，未來舉發審查要走優質路線，總期待未來的專利師在接受委託與書寫有利於己的陳述間能擺脫專利代書格局，才能切合國際現實專利環境。
陸、專利訴願及衝突委員會 （BPAI）

一、前言

依美國的專利制度，申請人若不服審查官對其專利申請案之核駁理由（rejection），可向美國專利商標局（USPTO）之專利訴願及衝突委員會 （BPAI）提起訴願。訴願委員會可能維持原處分或撤銷原處分，命原核駁單位重新審定，也可能另找新的引證資料直接核駁。若申請人仍不服訴願委員會所為之決定，將可選擇向聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）或哥倫比亞特區之地方法院（District Court for the District of Columbia, DCDC）提起訴訟，若仍遭駁回，有機會則可上訴至最高法院。
另專利訴願及衝突委員會除受理專利申請案之訴願外，若有利害關係人對於兩個以上的申請案請求項有實質相同之虞，或對發明完成日應孰早有疑議時，亦受理該專利之衝突程序（interference proceeding）審查＜註＞，以決定誰有權被授予專利。

註：所謂衝突程序係指於申請專利時，偶爾會出現兩件或更多件由不同的發明人所提出，請求項卻有可能造成實質相同，但內容係可准予專利之情事，此時專利權僅得授予其中一人，因美國專利制度係採「先發明主義」，故局方面會讓發明人自行舉證自己之發明完成日，透過 "衝突" 程序以決定誰是首先發明者，而授予其專利權。
二、訴願委員會之組成

委員會之組成係依35 U.S.C. §6規定產生，成員包括專利局局長、副局長、專利審查委員、商標審查委員及專利行政法官(Administrative Patent Judge, APJ)，而委員會在處理一件訴願案至少應由三位委員進行審理，一般訴願委員會依專長，係分工為四個小組分別受理電子電機、機械與設計、生技以及化工等的訴願案。

專利行政法官由局長指定，通常要有法律知識及理工科學背景，其要求之資格頗嚴，每一法官需具有經認可的法律學校授予之學位及至少有過一州之執業律師經驗，並於理工科學方面，至少具備一該方面之學士學位，很多專利行政法官於理工科學背景方面還擁有高於學士之學位。目前BPAI內除上述之四個訴願委員會外，尚有兩個衝突委員會，大約有六十位專利行政法官，加上行政支援人員，總共約一百二、三十人左右。

三、訴願審議過程及方式

對每一訴願案大都由三位委員組成一合議庭審理，其成員由局長指派，當申請案之申請專利範圍中任何一項被核駁兩次以上，無論是否為最後一次之核駁，申請人皆可向訴願委員會提起訴願。 但一般申請人都會在最終核駁後，才會提起訴願。

當訴願委員會受理一訴願案後，會將訴願書交給該申請案原承審之審查官閱讀，原承審審查官在閱讀後，先決定是否接受申請人對於請求項所持的理由，若接受其理由，則核准其專利；若不接受，則繼續進行訴願的程序。如審查官決定續行訴願程序，對此訴願理由必須提出答辯，答辯書須提交訴願委員會外，亦須提供給訴願人。

      訴願委員會於是會組成一合議庭審理此一訴願案，一般而言，各委員間會形成共識，但也可能委員間會有不同意見或無意見的情形，若是難以判斷，才會全員投票採多數決，最後由一位委員撰寫決定書。至於審理方式，可採書面審理，亦可召開言詞審理庭，甚或開視訊會議庭（註：召開視訊會議庭，訴願人補充之證據，其形式上要無爭議，否則要自負舉證之責，可能對舉證者較不利）。

訴願案審理後，訴願人接到之決定書有下列幾種可能的情況：

1.全部或部分撤銷原處分； 

2.全部或部分維持原處分； 

3.訴願會針對某一可專利性之請求項逕予核准，對此核准意見需將原案退回原承審審查官審視，若原承審審查官有提出新的核駁理由，訴願會將再續行審理； 

4.指出申請專利範圍如依決定的內容加以修正，即可獲准。

四、訴願人接獲訴願決定書後之行動

  申請人若對訴願委員會的決定不服者，可進一步尋求司法救濟，其途徑為二：向聯邦巡迴上訴法院或哥倫比亞特區之地方法院提起訴訟， 但兩者僅能選擇其一。

一般專利申請案被核駁且訴願決定維持原承審審查官意見者，訴願人上訴後遭法院撤銷原決定之機率，於最近三年統計，趨近於零。

五、衝突委員會審理程序：

於美國專利商標局內申請專利的申請案，偶爾會出現與兩件或更多件由不同的發明人所提出之案件專利請求項有可能實質相同之情事，此時專利權僅得授予其中一人之衝突程序發生，此時衝突程序的每一個當事人皆須提出事實證據以證明發明完成的時間。鑒於在衝突程序中有必要證明有關完成發明的各項事實和情況，發明人須能夠提供充分之證據以為證明。無法提出證據的當事人將被限於以申請案申請日為其最早發明完成日。此衝突之問題是由三位專利行政法官組成的委員會依據當事人所提證據作成決定。若當事人接獲此決定後，仍有不服者，與訴願案之救濟程序相同，可擇一向聯邦巡迴上訴法院或哥倫比亞特區之地方法院提起訴訟。

六、心得與建議事項：

1. 美國專利制度採用「先發明主義」（first-to-invention），故當兩個以上的申請案實質上相同時，即須進入衝突程序（interference proceeding）以決定誰是發明在先之發明人，並授予其專利。我國因採先申請主義，則無此困擾，故有關衝突程序之制度僅供參考。

2. 訴願委員會雖屬USPTO之單位，但一向較少私下與審查部門做業務上之交流（如以電話討論案情或意見之溝通等），如此才能顯現其獨立性。

3. 由於審查階段最後之審定書係由依法規定之審查官具名發文，而訴願決定書亦同，由行政法官具名發文，故不會有決定書與審定書層級孰高之問題。

4. 訴願委員會所作之審判書之型態較有彈性，也較符合訴訟經濟原則，值得借鏡。

5. 有機會應安排言詞審理庭之實務見習。
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