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摘要

為瞭解國際專利之檢索與審查實務，參加歐洲專利學院於2006年11月28日至12月1日在德國慕尼黑舉辦為期4天之「歐洲專利局審查及異議」研習課程。於研習課程中主要介紹了歐洲專利組織、專利檢索、單一性、申請專利範圍明確性、新穎性、進步性、聽證程序及異議案件審查研討等，課程主要以實際案例說明及互相討論審查觀念為主，對於開拓國際視野，增進專利審查實務觀念，提升審查品質實有助益。在本報告中將先簡介歐洲專利局，並介紹歐洲專利局審查及異議制度，並提出相關建議。
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第一章 出國目的與過程

為強化競爭力，保護研發的智慧結晶，專利的取得已為國人普遍認知，導致專利申請數量逐年攀升。本局為了提升專利審查品質，保障專利權人之合法權益，已實施諸多改善之措施，例如對發明專利之審查，已自93年7月1日起實施逐項審查制度，對申請專利範圍之獨立項、附屬項，逐項審查及引證。另外，發明專利申請案，經初審審查認為有不予專利之情事時，於審定核駁前，亦比照再審查發出核駁理由先行通知書，使申請人於初審階段，也有申復陳述意見之機會，而且鼓勵多辦理面詢，以保障申請人。然對提升專利審查品質，仍有許多改進之空間，因此，研習歐洲專利制度，亦為近年本局訓練方針之一。為促進歐洲專利條約各締約國專利制度之現代化，推動各締約國專利制度的整合，歐洲專利組織於2005年1月於歐洲專利局總部德國慕尼黑設立歐洲專利學院(European Patent Academy)，由歐洲專利局負責管理，作為歐洲專利局對歐洲與各國專利在法律與實務等方面的外部教育訓練窗口，提供一系列專利相關教育訓練課程，以協助各締約國深入瞭解歐洲專利制度。此次參加的研討會主題為「歐洲專利局審查及異議(Study visit on examination and opposition at the EPO)」，自2006年11月28日起至12月1日止為期四天，上課地點於歐洲專利局總部所在地慕尼黑。

每年年初歐洲專利學院會將一整年預定舉辦之各項研討會主題、期間、地點和參加人員應具備條件規劃完成，通知各國屆時依照核定名額選派適當人員參加。本局依照課程內容選派合適人員，於研討會開辦前約一個月完成報名手續，之後，歐洲專利學院聯絡人便會一方面與各學員聯繫，而於局內則儘速辦理出國、訂購機票等手續，而歐洲專利學院亦會郵寄學員名單及旅程重要資訊，並在當地為學員們安排住宿與學習相關事宜。本次研討會內容包括歐洲專利組織、專利檢索、單一性、申請專利範圍明確性、新穎性、進步性、聽證程序及異議案件審查等(請參閱附錄研修課程表)。

職等於預定時日搭乘華航班機由台北出發，經由法蘭克福轉搭德航班機前往慕尼黑，於法蘭克福國際機場需從華航班機降落的第二航廈搭無人駕駛的Sky Train往第一航廈，於德航轉機櫃台劃位，繼續搭德航班機飛往慕尼黑，於慕尼黑國際機場降落後再依循路面指示步行前往購票搭S-Bahn電車走S1路線即來到歐洲專利學院安排之住宿飯店。
第二章 歐洲專利局簡介

截至2006年7月為止，已有許多國家加入歐洲專利條約，其中包括西班牙、芬蘭、法國、英國、奧地利、比利時、保加利亞、瑞士、賽普勒斯(Cyprus)、希臘、匈牙利、愛爾蘭、冰島、義大利、列支斯登(Liechtenstein)、立陶宛(Lithuania)、盧森堡、捷克、德國、丹麥、愛沙尼亞(Estonia)、拉脫維亞(Latvia)、摩洛哥、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、瑞典、斯洛維尼亞(Slovenia)、斯洛伐克(Slovakia)、土耳其等共有31個締約國，5個承認歐洲專利的國家(States recognizing European patents)，又稱為延伸國(Extension States)，為阿爾巴尼亞(Albania)、波士尼亞-赫塞哥維納(Bosnia-Herzegovina)、克羅埃西亞(Croatia)、馬其頓共和國(Former Yugoslav Republic of Macedonia)及塞爾維亞與蒙特內哥羅(Serbia and Montenegro)。

歐洲專利局設在德國慕尼黑，在荷蘭海牙設有分局(branch)，於德國柏林及奧地利維也納另設有支局(sub-offices)。依歐洲專利條約第15條規定，歐洲專利局應設置下列單位：a)收件科(a Receiving Section)、b)檢索組(Search Divisions)、c)審查組(Examining Divisions)、d)異議組(Opposition Divisions)、e)法律組(a Legal Division)、f)上訴委員會(Boards of Appeal)、g)擴大上訴委員會(an Enlarged Board of Appeal)。上述各單位之任務分別明定於歐洲專利條約第16至22條。歐洲專利局將前述歐洲專利條約規定之應設置單位，加上若干行政、國際事務等支援單位，依功能別設立五個總處(Directorates-General)，分別簡稱為DG1至DG5，各DG首長皆為歐洲專利局副局長。為改善核心業務的性能，歐洲專利局曾於2004年對檢索、審查、文件、行政支援及資訊技術服務等再次進行大規模的組織重整，藉由將所有專利審查官分在同一部門(DG1)以利內部調合及品質管理，將行政支援、文件處理及一些資訊技術服務等單位合併於同一部門(DG2)以協助提高審查效率。重整後之歐洲專利局，DG1稱為營運總處(DG Operations)，負責檢索、實質審查及異議案之審查；DG2稱為營運支援總處(DG Operational Support)，負責專利行政、品質管理、工具與文件(tools and documentation)及資訊系統等；DG3稱為上訴總處(DG Appeals)，由數個上訴委員會組成，負責不服申請案之形式與實體審查之審定或不服異議案之審定所提起之上訴案的審查；DG4稱為行政總處(DG Administration)，負責財務、人事、一般行政、專利資訊及語言服務等行政事務；DG5稱為法律及國際事務總處(DG Legal/International Affairs)，負責歐洲與國際事務、國際法律事務及專利法、法律服務及歐洲專利學院之運作。

第三章 歐洲專利局審查程序

本章主要介紹歐洲專利局於專利實體審查前的一些作為，從專利申請、優先權主張、分類至檢索報告等一系列簡單而完整的說明，藉以初探歐洲專利實務運作之現況。

3.1 專利申請、優先權、分類、檢索報告
在說明歐洲專利局有關實體審查前各程序之細節前，先列一張歐洲專利局專利核准程序之步驟（如下圖），由圖中可看出於歐洲專利局提出一件專利申請案後其必要及可能的結果約可概分為以下步驟（程序）：提出專利申請、形式審查、檢索、公開、實質審查（核准或核駁）、異議、上訴。
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以下將以分節方式分別敘述審查前各相關程序之事項。
3.1.1 專利申請
提到專利申請就必然有申請人，什麼人（who）可以向歐洲專利局申請專利？要在哪裡（where）提出申請？一定要在歐洲專利局嗎？還有要如何（how）提出申請？申請的內容（what）有沒有規範呢？（如果你是熟悉專利人士，上述問題當然也就不是問題了）以下將以4w（who、where、how、what）來說明歐洲專利局有關專利申請的程序。

who：任何自然人或法人均可在歐洲專利局提出專利申請，此點於歐洲專利條約第58、60條有詳細規範。

where：最直接的地方當然就是歐洲專利局，在某些情況下亦可在各國家專利局提出申請，此點於歐洲專利條約第75、77條有詳細規範。

how：於歐洲專利局提出專利申請可行的方式有線上申請、郵寄、傳真等多種管道，有關線上申請部分歐洲專利局有一套自己的整合設計（參見下圖），另申請書表格式則請見附錄附件1。
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what：專利說明書的內容應撰寫哪些項目及應如何撰寫，其相關規定散見於歐洲專利條約第78、83、84、85條及細則第32、33等條次，於此不再細究。

由於歐洲專利局訂有三種官方語言，分別為英文、德文及法文，專利申請案必需以其中一種語言提出申請方為有效，歐洲專利局曾經做過統計以各種官方語言提出申請所佔的比重分別為：英文（62%）、德文（23%）、法文（7%），由此可看出申請案所用語言仍以英文為大宗，各位看官是否覺得納悶，為何三種官方語言相加的總百分比不是100%，此點觀之歐洲專利條約第14（2）條即知。另外針對2005年申請案的申請人國籍，歐洲專利局亦作了統計（如下圖），前三名依次為美國（25%）、德國（19%）及日本（17%）。
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3.1.2優先權
優先權的目的意在保護同一發明或創作不因地域或時間的因素而喪失其專利有效性，因此各專利主管機關均會對優先權的認可訂定相關準則。歐洲專利局對於有關優先權主張的條文見於歐洲專利條約第87-89條，以下略述其相關規定。

· 被主張優先權文件必須是第一次申請案

· 被主張優先權文件必須是巴黎公約會員國成員或在巴黎公約會員國提出

· 必須於第一次申請案（即被主張優先權文件申請案）提出的12個月內向歐洲專利局提出申請

· 申請案與被主張優先權文件應揭露相同之發明

· 若被主張優先權文件非為歐洲專利局認可的三種官方語言之ㄧ，則必須另提送以任一官方語言記載的翻譯本，翻譯本若未及時提出，則優先權主張將不被認可。

我國專利制度發展較晚且多因襲世界先進國家的作法，故不難看出我國優先權主張的相關規定與其他主要專利組織的規定極為近似。
3.1.3形式審查

當一件專利申請案進入歐洲專利局後，便開始就該專利文件進行非實質內容的形式審查，主要視該專利文件是否以符合歐洲專利局規定的相關要求撰寫及是否文件齊備（此點於我國亦有相同的作法），至於歐洲專利局形式審查的項目為何？以下分項概略說明。

是否符合授予申請日的要件（歐洲專利條約第80條）

此項檢查有四個指標

· 是否繳費（歐洲專利條約第90條）

包含申請費用與檢索費用

· 是否為符合官方語言的文件（歐洲專利條約第14條）

因歐洲專利條約有三十幾個會員國，各會員國的母語並非全然為歐洲專利局所認可的三種官方語言其中之ㄧ，若非以官方語言送件之會員國申請案，歐洲專利局給予一定期限的翻譯時間，故此亦為形式審查要項之ㄧ。

· 是否為符合的申請文件（歐洲專利條約第91條）

此項檢查類別較多，主要有申請人是否應委託專業代理人而未為委託、申請文件是否符合基本程式要求、是否提送摘要、申請文件是否符合施行細則之要求、超出限定的指定國家費用是否支付、另外還有發明人資格及圖式規範等相關檢查要項。

觀諸上述形式審查要項對照於我國制度，可見亦是多所雷同，或僅有前後順序之差異而已。
3.1.4分類

一般國際上通用分類為IPC分類，惟主要先進國家如美國、日本則有其自行適用之分類系統，歐洲專利局亦有一套專用的分類系統，惟其與美國、日本的分類系統又有不同，美國、日本的分類系統有其獨立性（侷限性），與IPC系統之間需建立轉換橋樑，而歐洲專利局的ECLA則係建構在IPC之下，主要係因應各產業發展的需求不同，將熱門類別下再依ECLA原則係分出子類別或子子類別等。依此原則ECLA目前的分類總計達211,000目之多，相較之下IPC的分類則僅有70,000目，利用ECLA分類的好處在於有利於審查官可以進行精確及快速的檢索。

相對於先進國家的分類系統，我國實在應該好好檢討我國的分類制度是否要追隨腳步前進，亦或留在原地踏步。
3.1.5 檢索

檢索的目的在於發現是否有先前技術已揭露申請案之技術特徵，而使申請案有不具新穎性或不具進步性之情事，以避免對於相同的技術重複授予專利權。

就個人認知而言，檢索在整個專利流程中佔有極重要之地位，檢索品質之良窳關乎申請案之准駁有著極大的比重，因此檢索者的功力、資料庫的完善更是其中之關鍵。檢索者功力可藉由訓練及經驗補強，而資料庫完善與否則與經費及建置系統相關。歐洲專利局所建置檢索資料庫堪稱完備，主要有三大建置系統，1.包含約237,000,000筆資料的90個不同資料庫。2.包含約56,000,000筆專利資料的DOC-DB資料庫，此為歐洲專利局最主要應用之資料庫。3.包含約54,000,000筆摘要資料的非專利文獻資料庫。

歐洲專利局於檢索之後必須製作檢索報告（如附件2），檢索報告記載內容主要有檢索結果及關於是否具專利要件之意見等。

另外，當檢索報告完成後六個月內申請人必須確認以下事項

· 是否要求實質審查

· 繳交指定國家費用

3.1.6 公開

歐洲專利申請案自申請日起（或自優先權日起）18個月後，歐洲專利局將會予以公開，公開內容包含說明書、申請專利範圍及所有圖式，申請案公開後所有人均可在任何時間經由歐洲專利局的公開專利伺服器（網址為

https://publications.european-patent-office.org/PublicationServe/search.jsp）中閱讀所有公開申請案內容。

專利申請案經一段期間後公開的用意主要有下列三點：

· 獲得暫時性的保護

· 提供任何人可檢閱、審視該專利文件

· 第三者可參與提供意見（論點）

其中有關第三者對於公開案件提供意見之措施於歐洲專利條約亦有相關規定。

· 任何人在專利案公開後的任何期間內均可提出相關意見，即便在異議期間或上訴程序進行中均可。

· 必須以書面方式為之。

· 所提意見會給申請人評論，若與專利案件有相關性則歐洲專利局會考慮引用。

· 提供意見的第三者並不會成為程序進行中的一方。

3.2 審查
本節將進入實質審查部分，主要介紹歐洲專利局於實質審查過程中的主要查核項目、過程、方法及相關規定，進而做出是否授予專利權之決定。    

3.2.1 新穎性
歐洲專利條約第54（1）條記載：發明若非形成當時技藝狀態之ㄧ部分，則認定為新穎。因此在探討新穎性的同時必須先介紹一個相當關鍵的用語「當時技藝狀態（state of the art）」，何謂當時技藝狀態？如何界定當時技藝狀態？在歐洲專利條約第54（2）條中有較明確的定義，即任何於申請日前以書面或口頭描述方式、或使用、或其他任何方式使公眾可獲得之事物，均可稱之為當時技藝狀態，以下圖式更能清楚表現當時技藝狀態之範疇。
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在確認當時技藝狀態的意義後，另一重要關鍵點即在於時間點的切割，哪一個時點之前視為當時技藝狀態？哪一個時點之後視為新穎？一般通常以申請案提出時的當日（申請日）作為切割的時間點，當然並非全然如此，例如有主張優先權或主張優惠期時，則當時技藝狀態的時間點亦視情況往前挪移。有關優先權與優惠期之相關規定因與世界各國之規定、作法大同小異，故不再贅述。

另較值得一提的是歐洲專利條約第54（3）條抵觸申請的規定，其內容與我國專利法第23條擬制喪失新穎性的精神大致相同，惟細節上仍有些許差異，此差異部份可參考徐七冠君、簡信裕君於94年12月出國報告p34~p37內容。

基本觀念確立後便開始進入實質判斷，歐洲專利局針對新穎性的有無列出一簡單判斷流程，如下：
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根據此一流程，當可輕易判斷申請案是否具新穎性。餘有關新穎性審查時的判斷細節，多與我國現行方式相同，不再贅述。案例研究待進步性章節探討完後一併討論。

3.2.2 進步性

有關進步性的審查條文於歐洲專利條約第56條有明確記載，其譯文大致如下：一發明對於所屬技術領域中具有通常知識者，在參酌當時技藝狀態下並非顯而易知的，則該發明具進步性。此一條文三個要件需同時符合才謂具進步性：「所屬技術領域中具有通常知識者」、「當時技藝狀態」及「非顯而易知的」。有關「當時技藝狀態」的部份已於新穎性章節探討過，以下將說明另二要件。

對於「所屬技術領域中具有通常知識者」歐洲專利局的見解為

· 係為一般（普通）執行者

· 在特定技術領域、特定期日下知曉一般通常知識之人

· 已接觸（涉獵）當時技藝狀態下的所有事物

· 對於一般常態事務有正常執行能力，並無發明創作之能力

· 在某些領域下它可能是一個團隊

如何判定一個發明是否「非顯而易知」，歐洲專利局提出一套判斷的方式--「問題解決法」，該方法主要分成三大步驟，以循序漸近方式歸納出申請案是否符合進步性要件，可盡量避免審查人員主觀因素的介入。

歐洲專利局問題解決法的三大步驟為：

· 確認最接近申請案的先前技術

該先前技術（通常會是文字揭露）所揭露的技術特徵、目的、意旨與申請案最相近。

而且通常（並不總是）該先前技術是揭露最多項與申請案相同的技術特徵。

· 建立客觀技術問題
根據該最接近的先前技術建立客觀技術問題，該技術問題即為發明之技術特徵所欲解決之問題。
· 是否顯而易見

決定是否具通常知識之人可以從最接近前案出發，並以前案整體觀之的立場，尋找出解決客觀技術問題之方法，而能達到發明案之技術特徵。（有關問題解決法的細節可參閱歐洲專利於審查基準C-IV,9.8）
在使用問題解決法進行判斷時，歐洲專利局為使審查人員能方便上手，特將三大步驟更分解成5個問題，讓審查人員可以在一步一步解決5個問題的同時即完成問題解決法判斷是否具進步性。

Q1.最接近前案為何？

Q2.最接近前案與申請案之差異為何？

Q3.該差異的技術效果為何？

Q4.請求項的客觀技術問題為何？

Q5.所屬技術領域中具有通常知識者根據所有先前技術是否無須任何發明技巧即可解決客觀技術問題？

此一部分的課程於歐洲專利局上課時，講師是以案例研討的方式進行討論與解說，故對於問題解決法的理論基礎與詳細細節並無太多著墨，原因之一係時間不足無法令講師有充裕的說明，原因之二實務操作遠比理論來的有效，藉由案例操作練習更能加深印象（惟對於理論基礎薄弱的學員恐怕練習的時間與數目需相對增長及增多）。課堂練習的案例與解答置於附件3，有興趣者可自行參閱與練習。

3.2.3 申請專利範圍明確性、發明單一性
※申請專利範圍明確性
有關申請專利範圍明確性的規定在歐洲專利條約第84條有明確限制，其內容大致為：

· 定義發明所欲請求保護之事項

· 需清楚

· 需簡潔

· 需為發明說明所支持

即申請專利範圍需定義發明所欲請求保護之事項，該事項的描述需清楚、簡潔且為發明說明所支持。申請專利範圍的範疇必須為實體（如物品或裝置）或活動（方法或用途），且規定每一範疇僅能有一項獨立項，但某些情況下可以例外，例如：複合產品多樣性、物品或裝置的不同用途、特定問題的不同解決方案等（可參閱歐洲專利條約施行細則第29（2）條）。

會造成申請專利範圍不明確的幾項來源主要為：

· 以「功能性特徵」或「所欲達成效果」的記載方式

申請專利範圍的範疇除了上述「實體（如物品或裝置）或活動（方法或用途）」的記載型式外，其次尚會有以「功能性特徵」的描述方式或以「所欲達成效果」的描述方式來記載，以此方式記載的申請專範圍常容易落入不明確性。歐洲專利局審查基準C-III,4.7於是規定「申請專利範圍之定義應僅可能使發明之定義明確，一般而言，以發明所欲達成之效果來定義發明之申請專利範圍是不被允許的。然而，若發明僅能以此方式來界定或者在不過度限制請求項範圍之下，除了以該方式定義外並不能更明確定義該請求項標的，而且該效果可以以說明書所揭示之測試方法或程序而證實者或該結果為所屬技術領域者在不需過度實驗下可得知者，則可允許以該方式來定義發明」。

· 「相對性詞語」及「約略性詞語」的使用

「相對性詞語」例如：厚、薄；寬、窄；強、弱…等，及「約略性詞語」例如：大約、實質上…等，是最常違反申請專利範圍明確性的一環。 

· 申請專利範圍與說明書不一致

此一不明確可區分為申請專利範圍與說明書明顯的不一致或申請專利範圍缺少必要的技術特徵。

※發明單一性
此節主要介紹發明單一性的基本原則及如何判斷一申請案是否符合發明單一性。

歐洲專利條約第82條對於發明單一性有詳細的規定，即「一歐洲專利申請案僅能包含一發明或彼此間具有密切關聯發明概念之一組發明」。另外歐洲專利條約施行細則第30（1）（2）條亦有相關規定可參閱。

歐洲專利局對於發明單一性有兩種判斷方式

· 單一發明概念法

此法可以簡單的分成三個步驟來執行：1.首先確認獨立項。2.確立各獨立項的單一發明概念。3.若各獨立項間無單一發明概念或該單一發明概念係屬當時技藝狀態，則申請案不具發明單一性。

· 特定技術特徵法

此法主要係以先前探討進步性時所提之問題解決法來做判斷，可分成如下步驟：1.分析申請專利範圍。2.確認最接近的先前技術。3.決定技術問題。4.建立特定技術特徵。5.若各技術特徵不相同或不相關，則申請案不具發明單一性。

歐洲專利局將不具發明單一性之申請案概分為兩種型態，即未經檢索即知（priori）與經檢索後方知（posteriori）兩種，對照剛才的發明單一性判斷方式，可知未經檢索即知（priori）的類型係屬利用單一發明概念法判斷者，另經檢索後方知（posteriori）的類型則係屬利用特定技術特徵法判斷者。

3.2.4 審查要件、不符發明定義及不予專利項目、電腦軟體

本節內容主要針對歐洲專利局有關審查事項作一基本介紹，內容包含有審查、專利要件、不符發明定義及不予專利項目，另外因電腦軟體的特殊性也會一併作一探討，最後會有個簡單案例供研討。

※審查及一般要件

本節主要說明審查相關事項，首先以一張圖表簡略表示歐洲專利局的審查程序。
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歐洲專利局係屬請求審查制，因此有請求實質審查的申請案才會到審查人員的手中，並且經由審查程序得的一個審查結果—准或駁。在判定一件申請案應核准或核駁時，審查人員的依據為何？又或者說審查人員的工具是什麼？其最主要依循的方針（工具）為1.歐洲專利條約。2.審查基準。3.案例。這三樣工具在歐洲專利局可說是息息相關也環環相扣，針對歐洲專利條約的解釋會形成各種不同情況的案例，這些案例往往會回溯到審查基準中，變成審查人員遵循的依據。在我國近兩年來也辦了不少案例研討，惟僅止於討論且對於結論並未有強制性，故案例研討內容往往束之高閣，甲說乙說依然你說我說。有關歐洲專利條約、審查基準及相關案例可於以下網址查閱其內容。

歐洲專利條約http://www.european-patent-office.org/legal/epc/index.html
審查基準http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/index.htm
相關案例http://www.european-patent-office.org/legal/case_law/e/index.htm
一件申請案須至少須符合哪些要求才會被認可，歐洲專利局將此分成專利要件的要求、形式（格式）方面的要求、修正的要求（若有必要）三大部分。各部份均於歐洲專利條約有明文規定。

· 形式（格式）的要求

第82條發明單一性，即一申請案僅能有一發明。

第83條充分揭露，即必須可實施。

第84條明確性，即專利範圍請求保護的內容必須簡潔、明確且為發明說明所支持。

· 修正的要求

第123條不得增加新事項。

· 專利要件的要求

第52（1）條可專利性的基本要件。

第54條新穎性。

第56條進步性。

第57條產業利用性。

※不符發明定義及不予專利項目

歐洲專利局在歐洲專利條約第52（2）-（4）條及第53條分別規定了不符發明定義及不予專利項目，其中不符發明定義（非發明）項目規定在第52（2）-（4）條，包括單純的發現、科學原理、數學方法、藝術創作、資訊的揭示、人體或動物的外科手術或治療方法…等等（請自行參閱）。

另外在第53條所規定的則是屬於不予專利項目（非專利要件發明）項目，其中包含違反公序良俗者、動植物的變種…等等（請自行參閱）。

本節的相關規定參照於我國或其他國家的法規，基本上是大同小異，僅有開放程度之差別而已。

※專利要件

此處所指專利要件係指專利三大要件而言，較第一節所介紹的一般審查要件更為狹隘。即歐洲專利條約第52（1）條所規定的，任何授予專利的歐洲申請案均必須滿足的要件—新穎性、進步性與產業利用性。要符合三大專利要件最基本的是該發明必須有技術特質，而這些技術特質必須

· 隸屬於某一技術領域

即人工的（科技、產業）而非自然的（發現）

· 能夠解決技術問題

即有技術技巧而非心理或情緒的活動

· 能夠以技術特徵來定義

即可再生（重現）的解決方案而非抽象或藝術的意念

※電腦軟體

軟體，特別是指非執行中的軟體本身而言，其既非實體物亦不屬活動的範疇，是不授予專利的，除非其能產生額外的技術功效，由下面圖表即可清楚明瞭軟體產生的額外技術功效的意義。
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 以下再舉一些例子，說明額外技術功效與無額外技術功效。
· 額外技術功效

車輛煞車系統的控制

手機通訊間的快速聯繫

資料傳輸的加密

操作系統的資源配置

· 無額外技術功效
音樂或影片的藝術效果

拍賣機制的新規則

津貼分配的計算

歐洲審查基準有關電腦軟體的部份規定在Part C, Chapter IV, 2.3.6。摘要如下：「審查人員應該直接進行有關進步性的問題」

1. 調查先前技術

2. 決定較先前技術有貢獻的特徵
3. 如該特徵無額外技術功效則判定不具進步性
4. 如該特徵有額外技術功效則再判定是否顯而易見
5. 若為顯而易見則亦判定為不具進步性
若欲進一步取得有關電腦軟體方面的資訊，可至下列網址參閱：

http://cii.european-patent-office.org/
http://cii.european-patent-office.org/_pdf/cii_brochure_en.pdf
※案例

案例1：圖畫能否授予專利

NO：因為它僅是單純的藝術創作

YES：經過產業程序的產品（例如新穎的印刷技術）

案例2：數學方法--利用富利葉級數（Fourier series）計算函數值的方法

NO：沒有技術特徵，屬於第二節所述不予專利項目之一。

案例3：數學方法--一種數位濾波器，其轉換函數為富利葉級數（Fourier series）

YES：具技術特質，具可專利性。

案例4：電腦軟體—一種控制工業程序的軟體（程式碼）

NO：軟體本身亦為不予專利項目之一。

案例5：電腦軟體—在電腦上執行用以控制工業程序的軟體

YES：相當於一種有特定功能的裝置，且產生技術效果，具可專利性。

3.2.5 實質審查、溝通、聽證程序

本節主要介紹申請案進入實質審查後可能的程序與狀況，實質審查主要係審查人員就申請案的內容審核是否符合歐洲專利條約第94條之規定。

※實質審查
歐洲專利局的審查是以三人為一組（規定在歐洲專利條約第18條），其中第一人為主要執行本案的審查人員，第二人為形式審核人員，第三人為對全案負責人員，實質審查時的法律基礎有

· 歐洲專利條約（專利法與施行細則）

· 審查基準

· 上訴委員會案例決定

· 國際規範

在實質審查時通常會發出第一次通知函，其內容包含有先前技術、拒絕理由（可能為第52、53條之可專利性；或第52、54、56條之新穎性、進步性；或第84條之專利範圍明確性；或第82條之發明單一性；或其他程式要求）即回覆時間限制（通常是4個月）。

在收到歐洲專利局的第一次通知函後，申請人通常會有如下的回應：

· 修正請求項

· 申復

· 要求電話溝通

· 要求非正式面談

· 要求聽證程序

關於申請人修正的處理原則，歐洲專利局審查人員會先分析修正文件中所有的改變處，然後判定該些修正是屬於單純的訂正或實質修正，最後審核是否允許修正。

有關訂正（corrections）與修正（amendments）的差異分別規定在施行細則第88條與專利法第123條，訂正係指修正錯誤，將專利案改成申請當時的原來意圖。例如：將腳踏車的輪輻由25m改成25cm。一般人都知道腳踏車的輪輻不可能為25m，25cm為合理的常態值，因此此種修正便稱為訂正。施行細則第88條規定1.文字錯誤或翻譯錯誤等明顯的錯誤，任何時間皆可要求修正，2.在修正說明書、請求項或圖式時，其修正必須是顯而易見的錯誤，即非常明顯且不會造成其他的解讀意思。

申請人或專利權人想要改變專利案成其他型式、態樣的改變稱之為修正（amendments）。例如：申請案原先記載腳踏車的輪輻為4，後來改成3，此種改變即稱為修正，專利法第123（2）條規定修正不得超出原始文件記載的內容、範圍。

至於修正的型態則會有以下種類：

假設原請求項為：一種含有迪賽爾（Diesel）引擎的車輛

· 增加

一種含有迪賽爾（Diesel）引擎及操縱輪的車輛

· 刪減

一種含有引擎的車輛

· 替代

一種含有奧圖（Otto）引擎的車輛

· 一般化

一種燃燒式引擎的車輛

在歐洲專利局發出第一次通知函並經申請人回應後，審查人員便會據以判斷做出准駁或須再進一步溝通的決定。

※溝通
前節提到申請人在收到歐洲專利局的第一次通知函後，申請人可能的回應方式有數種可能（下面圖表頗能適切表現各種狀況）。
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這節將更進一步說明各種情況的表現方式。

· 書面溝通（written communication）

優點：1.簡短且能聚焦在拒絕理由上2.有回覆時間的限制3.如果延遲或沒有回應則視為撤回。

缺點：1.行政程序上的延遲2.增加行政工作3.不須下結論。

· 電話溝通（telephone conversation）

優點：1.直接溝通2.增加雙方理解度3.加速程序進行。

缺點：1.不易找到直接對話的人2.通常至少要二次通話以上3.沒有法律限制4.不須下結論5.仍然不能避免書面溝通（記錄）。

· 非正式面談（personal interview）

優點：1.直接溝通2.增加雙方理解度。

缺點：1.沒有法律限制2.不須下結論3.成本及時間的花費4.仍然不能避免書面溝通（記錄）。

· 聽證程序（oral proceedings）

優點：1.通常會當場做出結論2.由申請人提出3.有法律效果

缺點：1.需要書面聯繫（傳票或通知單）2.通常會有附屬需求3.涉及整個審查團隊4.時間消耗5.行政工作。

有關申請人要求溝通的幾種型式中，以聽證程序最為煩瑣，也最為慎重，以下將以獨立一節的方式來介紹歐洲專利局審查過程中的聽證程序。

※聽證程序

歐洲專利局的聽證程序於我國專利機構而言較為陌生，相較之下，智慧局的面詢制度其方式與效果大概介於歐洲專利局的非正式面談與聽證程序之間。

歐洲專利局在歐洲專利條約第113條、第116條及施行細則第71條、第76-79條賦予了聽證程序的法源依據，其內容請自行參閱。

申請人的申復理由中是否有請求進行聽證程序，若無法由文字記載中明確得知，應探詢申請人意思。

聽證程序的參與者包括審查小組人員、申請方代表、觀察員及翻譯，其中申請方代表又可分為申請人（發明人）及代理人（律師），而觀察員則必須經官方允許後方可參加，翻譯則視需要與否而定。

聽證程序的其他事項

· 聽證程序是一種正式的口頭論述方式，申請人可以當著審查人員的面質疑相關論點。

· 聽證程序是不對外公開的。

· 申請人若有相關修正文件應於聽證程序進行前一個月內提出。

· 前述修正文件若晚於時限內提出審查人員可不予理會，但若該文件是極明顯的修正則還是會被接受。

· 聽證程序的會議記錄會簡單總結討論內容。

聽證程序是相當繁瑣、費時且耗費極大成本，無論對於申請人或歐洲專利局皆是如此，但它卻也是各種可能的溝通方式中最有利的一種程序。

以下藉由一張圖表來總結本章內容。
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3.2.6 審定及上訴

申請案經過審查人員仔細審視，發出第一次通知函並與申請人充分溝通後，最終將做出准駁之決定，本章節將針對審查人員的最終決定作一介紹；當然若是專利案被審定不予專利，申請人仍有上訴管道可以採行，以使該專利案有起死回生之可能。

※審定

審查人員經過一系列的要件審查後，最終將做出審查決定，即准予專利或核駁該專利案，當然還有一種可能就是專利案件被視為撤回的情形（參閱歐洲專利條約第96（3）條）。根據歐洲專利條約第97（2）條規定，如果審查人員認為申請案符合所有要件，則會被准予專利。其中該些要件包括基本要件（有可專利性、新穎性、進步性及產業利用性）與附屬要件（修正、申請專利範圍明確性、發明單一性、獨立項的數目、充分揭露及程式要件），當一件歐洲申請案符合前述所有要件後即可獲得專利，然而在某些情況下專利文件內容的小瑕疵為避免書面文件往返耗時，是允許審查人員自行加以修正的。這些修正包括：

· 較不重要欠缺明確性的部份

· 錯誤的二段式記載方式

· 請求項與說明書不一致

· 元件符號漏標

· 發明要旨部分

· 未提及最接近前案

· 不可避免的修正

當審查人員決定准予專利時，仍有制式核准程序須遵循

· 檢索是否有牴觸申請的情形

· 依據問題解決法詳述准予專利的理由

· 列印相關文件

· 檢核文件內容

· 審查小組成員簽名

歐洲專利施行細則第51（4）條規定，申請案欲准予專利前應先告知申請人並要求付費及翻譯請求項。若申請人同意依審查版本公告，則歐洲專利局將准予專利並公告；若申請人不同意即將准予專利的文件內容，則可提出修正並再次審查或者將招致核駁。以下圖表可清楚顯現相關流程。
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申請案一旦准予專利後將予公告，並製發專利權人專利證書，相對的也是接受另一項挑戰「異議」的開始。

一件申請案是否授予專利權須通過各種要件的檢驗、審核，若其中一項未能過關將獲得核駁的處分。

※上訴

歐洲專利局有關上訴條文之規定係在第106條，另第107條亦規定有任何人或團體對於歐洲專利局的處分會招致不利地影響時得提出上訴，主要是在核駁處分及異議處分之後提出，對於准予專利權的處分是不可以提出上訴的。

最後以一張流程圖來總結歐洲專利局的審查程序。
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第四章 歐洲專利局異議程序

經由歐洲專利局審查程序核准後之專利，仍須面對公眾審查的質疑及挑戰，本章將介紹專利授權之後的異議案件審查。獲得歐洲專利授權
後，該專利即進入一連串的國家階段
，進入國家階段的歐洲專利都是各自獨立的（maintained independently）。但在歐洲專利局授予專利權之後的可異議期間九個月內，係直接對抗單一的已授權之歐洲專利，而非對抗國家階段時的個別國家專利。在異議程序階段，由提起的一造付費，因此，把握專利權授予的九個月內提起異議是較為經濟的方法，因進入國家階段時需進行各個國家個別的無效法律訴訟程序，其費用相當昂貴。異議程序的設計猶如一契約（contractory）程序，使專利權人及一個以上的異議人都可以針對系爭案發表意見，因此，異議程序係一種比較類似進行無效訴訟的法律程序，使專利權人及異議人可以達到公平及費用合理的均衡。

通知異議的內容有異議專利的範圍、主張異議之基礎下之事實、證據以及爭論、是否要求口頭聽證程序。在提出異議理由書之後，會送一份異議理由書給專利權人，通常可以有四個月的時間來提出答辯，因此該程序會花費二至六個月。在第二十至三十六個月的時間，異議部門會發出傳票給兩造參加口頭訴訟(至少有一造要求即可)，通常也會有初步的意見給予雙方再一次於聽證之前提出答辯的機會。在第二十四至四十八個月的時候口頭聽證程序包括決定的宣告：例如維持核准的專利、維持專利但是要修正、撤銷專利。如異議經修改後可維持，即會發出一「中間決定」，述明該項決定，中間決定是當一專利修正後使予維持所發出的決定書，對中間決定不服可提出上訴。在聽證之後的四至十二個月發出異議決定書。整體而言，該訴訟過程相當長，但亦可經由聲請要求加速審查。

4.1異議部門

異議部門
負責對歐洲專利提出的異議進行審查，每一異議部門應由三名技術審查委員組成，其中至少應有兩名審查委員未參加過授予該異議有關的專利的程序，而參加過授予該歐洲專利程序的審查委員不得擔任主席。在異議作出最終決定之前，異議部門可以委託其一名成員對該異議案進行審查，如果異議部門認爲決定的性質需要，應擴大該部門，增加一名未參加過授予該專利程序的法律審查委員。

4.2異議時間限制

在刊載授予歐洲專利之日算起的九個月
內，任何人均可向歐洲專利局對所授予的專利提出異議通知。而該異議通知應寫成書面且附有理由的聲明，在異議規費繳納以前，該異議不應視爲已經提出。在歐洲專利制度中，對一項歐洲專利的異議將適用於發生效力的所有締約國中，即使一項歐洲專利在所有指定國家已被放棄或已終止，仍然可提出異議。而異議人與專利所有權人將爲異議程序中的當事人。

異議書
內容應包括異議所針對的歐洲專利號、該專利權人的姓名及發明名稱，且要明確對歐洲專利提出異議的問題、提出異議的理由以及說明其理由而援引的事實和證明等。但對於受異議部門之審定有不利影響之當事人，因涉及兩造(inter partes)且有以下三種審定結果，就顯得複雜許多。當異議部門審定維持歐洲專利(maintenance of the European patent)，受該審定有不利影響之當事人即為異議人；當異議部門審定撤銷歐洲專利(revoke the European patent)，受該審定有不利影響之當事人即為專利所有權人；當異議部門審定以修正形式維持歐洲專利(maintenance of the European patent in amended form)，受該審定有不利影響之當事人既可以是專利所有權人，也可以是異議人，因為專利所有權人可能不服異議部門要求修正之審定，異議人可能不服異議部門作出維持歐洲專利之審定，或者，要求修正之範圍仍不符異議人之要求。當其中一造提起上訴後，另一造將自動成為上訴程序中的對造，不論其是否有自行提起上訴。

4.3集中審理

如前所述，依歐洲專利條約第99條第1項規定，在公告獲准歐洲專利九個月內，任何人可對之提起異議。因此，在公告後九個月內，可能有很多人陸續對某一獲准專利提起異議，歐洲專利局並非逐一分案審查，於異議期限屆滿後，將所有對某一獲准專利提起之異議併成一案集中審查，依提起時間先後，將所有異議人依序分別編為異議人1、異議人2等，並將所有異議人提出之證據依序分別編為引證1、引證2等。進行口頭程序時，所有異議人連同專利所有權人皆同時被通知出席，也就是說，對一件獲准專利，只會有一件異議案及一件上訴案。
4.4推定侵權人的參予

在對一項歐洲專利提出異議後，凡能證明該專利的侵權訴訟是針對自己的第三人，依歐洲專利條約第105條規定，可以參加異議程序。另外，對於能證明已經接到專利所有權人關於停止侵權要求以及已經提起訴訟請求法院裁判不是侵權的任何第三人，也可以參加異議程序。而參加異議程序的通知，應用書面聲明提出，而且應說明理由。

4.5 異議的審查
及理由

歐洲專利局如果認為異議是可以受理的，異議部門應按歐洲專利條約第100條規定可提起異議的理由據以審查。在審查中，異議部門亦會要求當事人，在規定的期間內，就對方提出的文件或異議部門發出的通知提出書面意見。

異議人僅能基於下述理由提出異議：

1.依據歐洲專利條約第52至57條規定


不具新穎性（Art. 52（1），54，55 EPC）


不具進步性（Art. 52（1），56 EPC）


不具產業利用性（Art. 52（1），57 EPC）


不符合發明定義（Art. 52（2）-（4）EPC）


不予發明專利的項目（Art. 53 EPC）

2.該發明未能明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者未能瞭解其內容而可據以實施。

3.專利申請標的範圍超出原申請內容，例如，分割案或追加案（歐洲專利條約第61條）。

4.6依職權調查及自由裁量的適度運用

歐洲專利條約明定歐洲專利局在程序處理中，應主動對事實進行審查，不受限於當事人及尋求補救之人所提出之事實、證據及理由，雖然在涉及兩造的異議程序中需衡平兩造當事人之程序利益而需有所限制，惟在異議程序中，只要審查委員發現異議理由、證據有相關，且有不利歐洲專利的維持，異議部門仍可依職權調查。例如：異議人以文件D1異議系爭案不具進步性，而審查委員認為文件D1已有新穎性揭露，因此，審查委員將主動對事實進行審查，將新穎性缺乏之新理由引入異議程序中。

另外，對於逾期提出之文件、事實或證據，歐洲專利局各權責單位可自由裁量是否受理，如果逾期提出之文件、事實或證據明顯無關，或逾期提出之申請專利範圍修正本明顯不准，且會造成程序延誤，即可裁量不予受理，避免當事人藉故一再拖延。
4.7 口頭聽證

歐洲專利局如認爲可以受理異議書
，則將此異議書通知專利權人並要求其在規定的時間內提出意見，如有必要，修改說明書、申請專利範圍和圖式。而如果有提出多件異議，這些異議將由異議部門通知各異議人。而專利權人的意見及其所作的各種修改，異議部門將通知各有關當事人，並在認爲有必要時要求有關當事人在規定的期限內予以答復。
如歐洲專利局認爲需要，或在審理程序中的任何一方提出請求時，即會舉行口頭程序(Oral proceedings)
。但歐洲專利局可以駁回由同一部門、相同當事人和同一主題案件所提出的再次口頭程序的請求。進行口頭程序的目的是當面與當事人討論先前提出之書面理由，並藉當事人間之攻防，容易發現真實，以利作出最後決定。

進行口頭程序之請求需清楚明確，若要撤銷，必須以書面提出。如需進行口頭程序，歐洲專利局在訂定之日期前兩個月通知當事人；通知中將註明，若一造當事人經合法通知仍未出席，其程序仍得繼續進行
；為利於作出決定，當發出傳喚通知時，歐洲專利局將說明其初步意見，要討論之爭點，同時當事人得提出書面意見及修正專利文件以符合歐洲專利條約規定之期限，通常是在口頭程序進行前至少一個月，逾限提交之事實、證據或修正本，除非程序議題已有改變，歐洲專利局可裁量不受理
。在歐洲專利局進行之口頭程序，因專利案已公開，原則上為公開進行，除非對某一造會有重大損害之虞者，才不予公開進行。口頭程序進行過程依序為：由主席宣布口頭程序開啟；當事人陳述意見；採證及評價證據；討論事實及法律地位，提出問題；關閉口頭程序。

4.8 實體上之審理

在異議案審理過程中，作證(giving evidence)或取證(obtaining evidence)的方法應包括下列各項：(a)聽取當事人意見(hearing the parties)，(b)要求補充說明(requests for information)，(c)出示文件(the production of documents)，(d)聽取證人證言(hearing the witnesses)，(e)專家意見(opinions by experts)，(f)勘驗(inspection)，(g)宣誓後的書面意見(sworn statements in writing)
。

異議部門可先委託其中一名審查委員對引證進行調查
，若異議部門認為有必要請一造當事人、證人或專家口頭作證，除可傳喚該等人士出席作證(傳喚通知應在至少兩個月前發出)，亦可請求該等人士所在國家之管轄法院進行採證
。

4.9 歐洲專利的撤銷或維持

如果異議部門認爲歐洲專利條約第100條所述的異議理由損害歐洲專利的維持，應撤銷該專利。而如果異議部門認爲歐洲專利條約第100條所述的異議理由並不損害未經修改的歐洲專利，應駁回異議。再者，如果異議部門認爲，考慮到專利所有權人在異議程序中所作的修正，該專利符合歐洲專利條約的要求，應決定維持修改後的專利，但必需專利所有權人同意異議部門維持該專利之意見，並且在施行細則規定的期限內，繳納了歐洲專利新說明書的印刷費，如在規定的期限內沒有繳納歐洲專利新說明書的印刷費，該專利應予以撤銷。
4.10 上訴制度

對於收文部門、審查部門、異議部門及法務部門的決定書均可提起上訴
。上訴有暫停原決定書的效果。即使歐洲專利在所有指定國中已經放棄或已終止，對異議部門的決定仍可以提出上訴。參加程序的任何一方當事人受到決定的不利影響者，可以上訴，而參加程序的任何一方當事人爲上訴程序的當然一方當事人
，通常上訴是在收到審定書或是異議決定書之後所為的動作。在歐洲專利局的上訴是針對法律審，對於提出新事證的狀況並不論究。上訴案經實體上之審理與口頭聽證後，上訴委員會形成心證後即可作出決定，決定類型計有：(1)上訴不受理(Appeal inadmissible)、(2)上訴駁回(Appeal dismissed)、(3)第一審之審定撤銷(Set aside)。若上訴委員會決定第一審之審定撤銷，可選擇踐行第一審部門所有權力，即自為判決，或將上訴案發回原第一審部門重行審查。若上訴委員會決定第一審之審定撤銷，將上訴案發回原第一審部門再作處理，在案情事實相同時，第一審部門需受上訴委員會之決定理由所拘束；不服收件部門之審定所作出之上訴決定，審查部門需受該決定理由同樣的拘束
。而所謂踐行第一審部門所有權力就是上訴委員會直接就上訴案作出下列決定：撤銷歐洲專利、維持歐洲專利、以修正形式維持歐洲專利。所謂將上訴案發回原第一審部門再作處理，係因有事實上之理由在第一審審定時漏未審酌，發回原第一審部門再予審查。
4.11 個案－角色扮演

歐洲專利局對於異議案之審查有嚴謹的程序規定，每件異議案由三名審查委員組成的小組進行審查，這三人稱為第一審查委員(first member)、第二審查委員(second member)、以及主席(chairman)，必要時可再加入一名法律委員。第一名審查委員持有檔卷資料及承辦，第二審查員參與聽證程序，主席必須有八年以上經驗，並負起審查的全部責任。而第一名審查委員通常就是審查該申請案的審查委員。而此次課程並未安排實際參與異議個案旁聽，係以一案例由講師做角色扮演，模擬口頭審理情形。

案例中系爭案共有1名異議人提起異議，總共提出2件證據，異議人以證據1主張系爭案缺乏第54條之新穎性，及缺乏56條之進步性，以證據1、2結合主張系爭案不具進步性，應予撤銷專利權，並要求進行聽證程序；專利所有權人提出將附屬項合併至獨立項，以維持專利。對於該等異議理由書與答辯書與我國異議舉發案件之異議舉發理由書及答辯書撰寫方式雷同，本報告不就該技術及理由書等內容予以詳細解說，僅就其過程略加說明。

首先，由主席簡單介紹相關事項，如專利號、專利名稱、公告日期、引證案公開時間及使用的語言，介紹異議審查委員，並確認兩造身分證明、授權書等，主席請異議人先行表示異議相關理由，再由專利權人說明，皆給予各當事人充分陳述意見之機會，主席在攻防中也當場提出相關問題請相關當事人回答。會議中先針對新穎性異議理由由雙方表示意見後，請雙方先至會議室外等候，由三位審查委員討論後再請雙方重新進入會議室，宣布合議庭討論結果，之後，每一證據及主張之理由逐一攻防後，皆會請雙方先至會議室外等候，由委員討論後再請雙方重新進入會議室，並宣布結果。其中專利權人並當場提出二個輔助請求，即有二個版本之專利範圍修正本，針對第一個版本經過雙方攻防，合議庭討論結果為仍不具進步性，次後，再針對第二個版本專利範圍，經過雙方攻防，合議庭宣佈審議結果為系爭案具進步性及主要理由，可維持專利，若不服可向上訴委員會提起申訴。

而我國現行舉發案之審查實務分述如下，藉以瞭解異同之處。
1. 由兩位審查委員負責審查舉發案，分別擔任主審及副審，審查程序上由副審委員先撰寫審查意見後移給主審委員，主審委員審閱副審意見，若審查意見完全相同，則僅簽署同意副審意見即可；若意見全部相左或部分相左，則僅就相左之部分表示意見。

2. 主審、副審之審查意見不同時，由科長擔任主席，召集主審、副審開會討論，副審委員在會議中就案情提出報告，會議後採多數決。

3. 副審委員持有案卷，並負責公文辦理、面詢、勘驗聯絡等之行政工作，實際面詢、勘驗則由主審、副審一同出席。

4. 不服審定者等之行政救濟（訴願、行政訴訟），由副審委員負責書面答辯及出庭。

5. 專利法第71條第3項規定當被舉發人更正說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人。本局實務上於審查後欲以修正的形式維持專利權時才通知舉發人，舉發人對更正本有意見時，可於規定期限內提申復理由。假若更正本不受理，或受理更正後審查認為應不准更正，或仍為舉發成立，則無通知舉發人再提理由之必要。

6. 現行實務上對於舉發案之審查，遇有部分申請專利範圍舉發成立、部分申請專利範圍舉發不成立的情況，會先通知專利權人更正申請專利範圍，將成立的部分刪除，留下不成立的部分，即可審定為舉發不成立，若專利權人未更正，則審定為舉發成立。

7. 收集行政法院的判決，就判決內容篩選出值得參考的案例，組成案例小組，就判決應通案遵守或個案拘束進行討論，選取出可強化審查基準的判決並整理成冊，供審查委員內部訓練或參考用。

第五章 心得與建議
1. 專利分類尚有改進空間

我國分類系統向來都遵循國際腳步使用國際專利分類（IPC）系統，該系統於2006年改版時分成核心版與進階版，局長高瞻遠矚核定本局應使用先進國家適用的進階版，以利我國專利能與國際接軌，此乃無庸置疑。惟觀諸世界先進國家其分類系統的使用，皆非僅是單純的使用國際專利分類（IPC）系統，例如日本、美國皆各自發展出一套自行的分類系統，其分類細目及類別均遠多於現行使用的國際專利分類（IPC）系統；而歐洲專利局亦有一套自行的分類系統，他們的分類系統是於國際專利分類（IPC）系統之下再細分為更多子類別。為何這些世界專利先驅國家都要自行發展分類系統，因為現行的早已不敷使用，也為了讓審查人員能更精確的檢索到最接近前案。反觀我國的分類，一套IPC抱了數十年，某些類別的案件暴滿遽增，根本無助於審查人員的檢索，且分類人員一直在更換，對於技術特徵的掌握無法持續連貫亦是一環缺失，期盼我國也能建構出一套更有效率的分類系統。
2. 案例無拘束性

歐洲專利局對於上訴委員會的各項判決均會形成案例，納入審查基準做為審查人員審案遵循的依據。我國近年來雖陸續有類似動作，例如專利二組的案例研討或專利三組將訴願及行政法院的判決蒐整成冊供同仁參閱，這些作為都展現出智慧局追求進步的決心，惟可惜的是，這些案例都僅止於討論與閱讀，缺乏進一步推動形成拘束的動作，到最後案例都成了個案，未參予討論或閱讀的同仁對於結論則完全不知情，類似的案例會有不同的結果產生亦無須過於驚訝。我們已經做了一半，另外一半應該繼續推動，不然前面這一半都是在作虛功。
3. 角色扮演課程活化上課情緒
此次實際上課課程較歐洲專利局事先以電子郵件傳送的課程表內容增加了「異議階段聽證程序的角色扮演」，該課程在實際三天半的上課時間裏就佔去了半天的時間，相對的原先排定的課程就濃縮在三天的時間內上完，使得有些課程內容變的相當精簡，也略去了較為精闢的部分，殊為可惜，不過經由角色扮演的程序進行也領略到歐洲專利局聽證程序的嚴謹與務實，且以此方式進行課程安排確為枯燥乏味的上課方式注入活水，亦不失為一項補償，期盼本局爾後課程的安排或爭議案件的審查亦能朝此目標前進。

4. 各舉發案合併審理，依所提證據依職權審查

我國舉發案一般在系爭專利專利權期間皆得提起，並無歐洲專利局之異議案僅得在專利公告後9個月內提出之限制，因此，我國舉發案無法如歐洲專利局一樣將多件異議案併成一案審查，因此會有多件舉發案分別進行，建議得由各舉發人提起合併審理，將同時期多件舉發案併成一案審查，審查期間如又有新舉發案提出，得由各舉發人提起即再併入審查，一次集中審查。此外，對於舉發案之審查，以「處分權主義」及「爭點主義」為原則，並且得依所提證據依職權審查，提高舉發案件審查效能。

5. 新證據之提起

目前常有一再提舉發理由或證據以拖延舉發審定之情形，造成審查人員完成審定書時，又來一份補充理由或證據，需再請專利所有權人答辯，經過一段時間後需再次審查，花費許多時間而造成案件延宕，有必要於程序中某時期完成時即限制新證據之提起。另外，聽證程序完後，是否限制僅能補充說明，不得再行補充證據，以免使得舉發程序延宕。而部分請求項成立，部分請求項不成立時，現行需發函請專利權人再行提出准予更正之版本，且發函請舉發人表示意見，惟限制不得再行提出新證據。甚至，於舉發提起時，即應準備完整之證據，且答辯意見函發舉發人，進入實體審查時，即不得再行提出新證據。

6. 合議庭

我國現行舉發案指定兩名審查委員，一人為主審，另一人為副審。由副審撰寫審定書，主審並不撰寫審定書，若意見完全相同，主審則僅簽署同意副審意見即可；若意見全部相左或部分相左，則僅就相左之部分表示意見。而筆者因辦公位置位於主審鄰座，每一案件皆與其討論後再撰寫審定書，因此從未發生有不同之意見。而現今初步有智慧局辦理聽證程序以取代經濟部的訴願程序之建議，並由三名審查人員組成一個舉發審查庭或小組，審查方式改成法庭式或委員制，在法庭設審查長或在小組設審查長，審查長即有最終決定權，審查長與合議之審查人員直接在舉發審定書上具名，亦為未來思考的方向。若舉行聽證，合議庭得當場宣布該審查會之決定，專利所有權人並當場於聽證程序更正專利範圍，完成相關的專利文件更正本。而在訴願程序及行政訴訟程序中，由兩造當事人自為攻防，亦較易從中發現真實，作出正確之審查。
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�歐洲專利條約第101條參照。


�歐洲專利條約第100條參照。


�歐洲專利條約第114條參照。


�歐洲專利條約施行細則第57條參照。


� 歐洲專利條約第116條第1項參照。


� 歐洲專利條約施行細則第71條參照。


� 歐洲專利條約施行細則第71a條第(1)項參照。


� 歐洲專利條約第117條第1項參照。


� 歐洲專利條約第117條第2項參照。


� 歐洲專利條約第117條第3項參照。


� 歐洲專利條約第102條參照。


� 歐洲專利條約第106條參照。


� 歐洲專利條約第107條參照。


� 歐洲專利條約第111條參照。
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