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摘  要

本研習是參加美國西雅圖華盛頓大學法學院「高階智慧財產權研習中心（Center for Advanced Study & Research on Intellectual Property，簡稱CASRIP）」所舉辦之「2007年專利及智慧財產權法務及實務夏季班（2007 Patent and Intellectual Property Law and Practice Summer Institute）」之課程，其中並包含為期二天之「2007年科技保護高階研討會（2007 High Technology Protection Summit）」。

本報告即是針對研討會及部分上課內容進行報告及討論。第一章針對本次出國之目的、行程及研習課程內容作一簡單介紹。第二章2007年科技保護高階研討會－最高法院的重要專利判例，先針對該研討會所提及的幾個重要判例進行說明，而於小結中討論美國最高法院與聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的衝突。第三章美國非顯而易知性及日本、歐洲進步性之探討則是承續其一案例－KSR int’l Co. v. Teleflex Inc.，先由整個課程中所論及非顯而易知性之理論與案例做一整理，其二則是針對該案例對於美國非顯而易知性的影響，並摘要美國專利商標局（USPTO）於今年10月10日為因應該判決所提出之審查指南，其三針對研討會及課程中所論及歐洲及日本進步性之審查實務進行討論，該部分之小結則簡要說明美、歐、日於此要件之異同。

最後，第四章討論及心得建議則針對我國發明專利之進步性及新式樣專利之創作性進行討論，及提出筆者粗淺之建議，期望藉由此報告的分享，對局內同仁或其他相關人士能有所助益。
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第一章 出國目的、行程及研習課程內容簡介

    本研習是依經濟部智慧財產局96年派員出國計畫－智慧財產專業人員培訓計畫，赴美國西雅圖華盛頓大學法學院「高階智慧財產權研習中心（Center for Advanced Study & Research on Intellectual Property，簡稱CASRIP）」所舉辦之「2007年專利及智慧財產權法務及實務夏季班（2007 Patent and Intellectual Property Law and Practice Summer Institute）」之課程
，研習之主要目的為學習美國專利法系統及專利侵權訴訟實務。

    此課程為期三週，前二週（7月11日至7月19日）課程內容為「美國專利基礎課程」、「美國專利的實施」、「美國專利的訴訟」及「著作權及商標權的基礎課程」，第三週（7月24日至7月27日）課程內容為「可專利性的進階議題」、「美國判例法的進階分析」、「申請專利範圍及說明書的撰寫」、「歐洲專利的訴訟」、「歐洲專利的實施」、「營業秘密及商標權的訴訟簡介」、「智慧財產權評價」與「技術授權」
等。

另外，CASRIP於7月20、21日並廣徵各界，包含美國學者、美國專利商標局（USPTO）官員、地方法院法官、聯邦巡迴上訴法院（CAFC）法官及日本特許廳官員、日本智慧財產高等法院法官、歐洲學者，於華盛頓大學法學院舉辦「2007年科技保護高階研討會（2007 High Technology Protection Summit）
」，以論壇之方式討論美國專利近來重要的幾個判例，並藉此討論美國最高法院與CAFC的判決衝突及檢討美國專利系統之問題，而其中另針對美國專利非顯而易知性要件進一步討論，並邀請日本及歐洲專家分享其進步性的審查與實施。

本報告即是針對研討會及部分上課內容進行報告及討論。首先針對該研討會所提及的幾個重要判例進行說明，而於小結中討論美國最高法院與CAFC的衝突。接著關於美國非顯而易知性及日本、歐洲進步性之探討，則是承續其一案例－KSR int’l Co. v. Teleflex Inc.，先由整個課程中所論及非顯而易知性之理論與案例做一整理，其二則是針對該案例對於美國非顯而易知性的影響，並摘要USPTO於今年10月10日為因應該判決所提出之審查指南，其三針對研討會及課程中所論及歐洲及日本進步性之審查實務進行討論，該部分之小結則簡要說明美、歐、日於此要件之異同。

最後，於討論及心得建議則針對我國發明專利之進步性及新式樣專利之創作性進行討論，及提出筆者粗淺之建議，並於最末寫下筆者之出國心得，供大家參考。
第二章 2007年科技保護高階研討會－最高法院最近的重要判例

    美國華盛頓大學所舉辦之「2007年科技保護高階研討會」主要是就美國近來幾個最高法院的重要專利判例，探討該判例對專利保護的影響，其不僅突顯最高法院與CAFC對專利法觀念的衝突，也促使了各界對專利制度的重新檢討。

    這些判例似乎代表了最高法院限縮了專利權的力量，例如：其使得被授權人更容易挑戰專利；美國境外發生的侵權問題受到限制；限制了專利權人取得禁制令的條件；克服非顯而易知性的標準提高，專利的無效審判更為容易。以下將針對這些問題及相關案例進行說明，並於本章之小結提出討論。

第一節 授權的挑戰-MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.
    在MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.一案
中，美國最高法院駁回了地方法院及CAFC的判決，認為專利被授權人即使在完全承諾專利授權合約情況下，仍可質疑並挑戰該專利而提起專利無效之訴。依過去的法院判例，專利被授權人如已承諾專利授權之合約，該專利即被視為無侵權之風險，此論點是依據法院在受理訴訟時應具有事實或法律上的爭執（case or controversy）。此一判決後，專利有效性的風險將可能提高，亦即縱使已獲准之專利仍可能遭受被授權者提起訴訟之挑戰。

根據美國憲法第3條，其界定了美國聯邦法院對於具有事實或法律上的爭執時之審判權限，即法院應避免解決假設性的爭議（hypothetical disputes）或提供解釋意見。此規則依Gen-Probe一案之解釋，如果專利被授權人已承諾專利授權合約，而卻又提出專利之無效或非侵權之確認之訴（declaratory judgment action）時，因承諾授權合約之被授權者已無「合理之懷疑（reasonable apprehension）」之理由提起上訴，即已不具事實或法律上的爭執可做為法律上的支持，法院應不予受理
。而關於本案，地方法院和CAFC則是依此理由做出了判決。

簡述本案之背景：MedImmune從Genentech取得了一關於「生產嵌合性抗體（chiremic antibodies）」專利及一專利申請案（為該「生產嵌合性抗體」專利之連續申請案，continuation application）的授權合約。當該申請案獲准專利時，Genentech立即要求MedImmune支付權利金。MedImmune依約支付了權利金，但卻也同時提起訴訟，指該專利為無效、不可實施且並無侵權。而地方法院則依據Gen-Probe案之前例，駁回了MedImmune之訴，CAFC亦同意地院之見解而維持本案不應受理之裁定。

本案最終最高法院駁回了地方法院和CAFC的判決，而做出了有利於MedImmune之判決，以下列出最高法院關於本案之判決重點：

· 該判決指出關於事實或法律上的爭執問題應為明確且具體，而不僅僅只是基於假設性的事實狀態去對法律的適用做出諮詢性的意見。由諸多前案之判決可知，在各種情況下，兩造之間如在法律利益上為互相衝突，而顯示具有實質的爭議，則即具有充分的迫切性及真實性而應受理確定之訴之請求。而就本案有言，MedImmune雖提及可能受到Genentech之威脅，而未採取拒絕支付權利金之方式，惟法院不應以此拒絕受理其所提出之確認之訴。

· 最高法院並指出關於1943年Altvater v. Freeman案
中，被控告侵權之被授權人，則是在受到禁制令（injunction）的威脅下支付了權利金，但卻也提出該專利無效之確認之訴做為反訴（counter claim），最高法院則基於當事人受到商業上的損害與威脅，認定其存在有實質上的爭議，而符合確認之訴之要件。CAFC雖指所依據之Gen-Probe一案，並不受到禁制令之威脅，故不存在實質的爭議，但最高法院並不認同禁制令可做為判定實質爭議的重點，而認為被授權人如不支付權利金，則未來仍可能需擔負被判定惡意侵害之三倍損害賠償之風險，並認定MedImmune所提其並無侵權之主張即具有實質上的爭議。

· 最高法院認為，地方法院及CAFC引用Gen-Probe一案，而逕以本案不存在實質爭議而拒絕受理本案訴訟並不適當，其應就相關事實及解決本案之爭議之適當性加以判斷，因此廢棄了地方法院及CAFC之判決。

本案最高法院認為，所謂實質的爭議不應受限於被授權人是否支付受權金或是否受到禁制令威脅而判斷，其應以相關具體事實做整體判斷。然而，經由本判決可能造成未來專利授權期間，仍可提出質疑專利有效性或可實施性之反訴機會，其對於產業的專利應用策略將產生影響
。

第二節 美國境外重製之軟體的侵權問題-Microsoft Corp. v. AT&T Corp.
美國最高法院對於Microsoft Corp. v. AT&T Corp.一案
之判決後，Microsoft和其他軟體輸出廠商得到最後的勝利。最高法院認為儘管這些重製軟體（copies）如在美國境內做成是屬於侵權行為，且儘管這些重製軟體是將原版母片（master disk）由美國輸出至境外複製，Microsoft對於這些由美國境外所做成的「視窗軟體之重製片（copies of Windows software）」並不須負擔侵權的責任。

簡述本案之背景：本案是關於Microsoft將該公司之視窗軟體母片由美國輸出至海外，供應德國及日本的電腦製造商及國外複製者進行複製，以便其於國外安裝於電腦中並銷售至國外市場。而AT&T則控告Microsoft所供應的視窗軟體中的語音編碼方式侵犯其專利，並基於美國專利法第271(f)條控告Microsoft的視窗軟體侵權。

關於美國專利法第271(f)條之規定：「(f)(1)任何人在未經許可下，提供或使人提供在美國境內或來自美國境內之專利發明（patented invention）的全部或主要部分元件，該全部或主要部分即使為尚未組合之狀態，若於美國境外將該主要部分加以組合，如同其在美國境內組合，視為侵權者而應負侵權之責任；(2)任何人在未經許可下，提供或使人提供在美國境內或來自美國境內之專利發明的部分元件，該元件係特別製造或特別適用於該發明，且非為主要或不具實質侵害作用之商業用品時，將該類產品於美國境外組合，如同其在美國境內組合，視為侵權者而應負侵權之責任」。此法條訂定的目的是為了彌補1972年DeepSouth案件所暴露出的法律漏洞，即在美國境內所生產的專利發明的零組件，然後將零組件運送到海外組裝，根據第271(f)條之規定，此種方式將視同在美國境內組合而視為侵權。

而AT&T則是主張，Microsoft視窗軟體之重製片是由美國境內所提供的母片而於境外重製及分散至國外，該視窗軟體之重製片侵犯其專利權。CAFC同意AT&T之主張，認為這些母片可認定為「來自美國境內之專利發明的元件」，依照第271(f)條之規定，侵權成立。

最高法院最後決定審理了本案之上訴，並做出了駁回CAFC之決定。以下列出最高法院關於本案之判決重點：

· 最高法院認為只有安裝於電腦硬體後的軟體，才能符合所謂的「元件」而成為構成侵權之裝置。而任何附於載體（如CD-ROM）中的軟體，包含本案所爭執的視窗軟體，其從未安裝於硬體中而屬於實體的元件（physical component），故並不符合第271(f)條所指的「元件」的「組合」
。

· 最高法院認為AT&T所控告這些視窗軟體的重製片，其是在美國境外所做成（於國外複製該母片），並以這些重製片於境外安裝於電腦硬體中，並不符合第271(f)條所稱來自美國所「提供」的「元件」
。
    由最高法院所為之判決結果可知，最高法院並不願意讓美國專利法的境外效力做不當的擴張，並指出本案與DeepSouth案件並不完全相同，其認為DeepSouth一案之爭議在於其在美國境內所製造之專利之零組件，運送至國外組裝起來，而與本案以母片運送至美國境外交由國外廠商製成重製片，再將重製片內之軟體安裝於電腦中之情況有所不同，最高法院不同意CAFC將這些重製片視為符合第271(f)條之元件，以避免做出對美國專利法之境外效力不當擴張之判決。然而，最高法院對於「非實體（intangible）」的方法專利解釋並未做出一致性的解釋，而使得第271(f)條的元件是否可及於方法專利仍存有分歧不清的見解。

第三節 專利權人自動禁制令的終結-eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.
在eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.一案中
，美國最高法院駁回了CAFC的判決，該判決推翻了過去一旦專利侵權成立則可直接發給永久禁制令（permanent injunction）之慣例。也由於本判決結果，被控侵權的禁制令將不再自動核發，未來專利侵權可運用的手段將被削弱。

簡述本案之背景：MercExchange試圖將持有的一種商業方法專利授權給eBay及其子公司Half.com公司，但未能成功達成協議，MercExchange於是至地方法院控告eBay及Half.com侵權，地方法院判定eBay及Half.com之侵權行為成立並且MercExchange可獲得損害賠償。然而，地方法院則以原告已具有廣泛之授權意圖卻乏實施該發明之商業活動而拒絕核發給MercExchange永久禁制令。CAFC廢棄了地方法院之判決，主張禁制令之核發並無關乎專利是否授權給其他人，當侵權成立則應自動核發。

本案上訴至最高法院，最高法院駁回了CAFC之決定，並主張基於「衡平原則（principles of equity）」，永久禁制令的取得應符合四項因素
，即原告應證明：(1)原告受有不可彌補之損害；(2)法律所提供之救濟方法，如損害賠償，並無法補償其所受之損害；(3)在衡量原告與被告所遭遇之困境下，衡平的救濟應為適當的；(4)公告利益不因禁制令的核發而遭到危害
。

最高法院認為不論是地方法院或是CAFC對於永久禁制令的核發決定，皆沒有合宜地應用這個傳統的衡平原則。其指出幾個重點：

· 最高法院認為地方法院以有廣泛之授權意圖為理由，否決了原告取得禁制令以執行排他權為不適當之解釋，最高法院解釋核發禁制令於下述情況仍是合宜的，例如大學的研究或自行研發之發明人，可能就寧願取得專利授權而不是為了取得資金來源而自行將發明實施於市場中，這種情況即可能符合了衡平原則，而沒有理由以有廣泛之授權意圖絕對地否決專利權人取得禁制令
。

· 最高法院認為CAFC背離了判斷核發禁制令的四項因素的法則，CAFC將專利侵權成立則應立即給予禁制令的方式視為「一般法則（general rule）」，如此並不足以成為核發禁制令的正當理由。最高法院認為排他權並不必然構成禁制令的取得，而仍需依據衡平原則來判斷禁制令的救濟是否適當
。
    自eBay一案後，地方法院以兩造雙方為商業競爭對象之理由授予了幾件永久禁制令之案件，同時也以不具商業競爭關係為理由核駁了永久禁制令之核發請求。其中較受注目的即是z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.之案例
，法院即是以Microsoft之侵權並不必然地影響z4在市場上的產品授權或販賣，及威脅z4之品牌或商品，且考量如核發禁制令將造成Microsoft所需更改系統的因難及可能導致市場上盜版軟體而造成難以估計的損失，法院在衡平公共利益的情況下於是核駁了核發禁制令之請求。

    簡言之，在eBay一案後，禁制令不再隨著侵權確立而自動核發，法院將會依據衡平原則而予以考量。

第四節 非顯而易知性的更高標準-KSR Int’l Co. v. Teleflex, Inc.
    在KSR int’l Co. v. Teleflex Inc.一案中
，美國最高法院恢復了地方法院同意簡易判決（summary judgment）所判定系爭專利為顯而易知，而駁回CAFC之判決，並評論CAFC以教示/建議/動機原則
（Teaching/ Suggestion/ Motivation test，簡稱TSM原則）做為判定非顯而易知性之理由，乃是過於僵化之應用（rigid application）。

    簡述本案之判決背景：Teleflex於2003年12月12日向地方法院控告KSR侵害其第6,237,565號專利，而KSR則提起反訴，請求該專利請求項4違反35U.S.C.103不符合專利要件-非顯而易知性之簡易判決。地方法院同意簡易判決之理由，以Asano專利及Smith專利，認定系爭專利請求項4所主張之「一可調整之油門踏板，該油門踏板具有一樞軸以做為調整之用；一感應器裝置於踏板之樞軸處，即使在油門踏板已被調整後，該感應器仍能測量油門之位置。」為顯而易知
，而核駁之。

    本案續行上訴至CAFC，CAFC認同Teleflex所主張之其中2個理由，而廢棄了地方法院之簡易判決。其一為地方法院並未適當地運用TSM原則，認為Asano專利與系爭專利所要解決的問題不同，地院並無法認定該案有將電子控制器固定於Asano專利之支撐架之建議或動機；Smith專利所要解決的電線問題亦不足以稱將電子控制器固定於踏板支撐架之動機。其二為該案尚有重要事實的爭議（genuine issues of fact）存在，故簡易判決並不適當。

    本案最後於最高法院2007年4月做出了決定，駁回了CAFC的判決，並批評CAFC對於TSM原則的僵化運用，而主張應以廣泛且具有彈性的方法來判斷非顯而易知性。關於最高法院所做的判決與意見，本文列出以下幾個重點：

· 最高法院重申了1966年Graham判例中所提到的原則，並再度強調 Hotchkiss案中的「功能法（functional approach）」
。最高法院認為習知元件組合的發明應必須具備某些「相乘效果（synergistic effect）」，如僅是根據已知方法所做的習知元件之組合，而並沒有產生超過可預期之成果（predictable reuslts）應視為顯而易知
。

· 最高法院建議「顯可嘗試原則（obvious to try）」
仍是足以建立顯而易知之理由。並批評CAFC以「不能僅以元件之組合為顯可嘗試而證明該發明為顯而易知」之觀念為狹隘之分析（constricted analysis）。最高法院承認「當具有設計需要或市場壓力而去解決問題，且解決方案有限時，具有通常知識者則有適當理由去選擇習知的方案，…，如果該方案所為之成果為可預期之功效，則僅是一般技術或普通常識所為之產品，而非發明」
。

· 最高法院並不完全否定TSM原則，而是承認TSM原則在處理顯而易知問題上，提供了一種具有幫助的理解方法（helpful insight），但不應成為一種苛刻且強制性的公式
。其亦肯定反面教示（teaches away）仍為有用之判斷證據，即利用先前技術曾教示不應為之創作，但發明人反以此證明所獲得之成功之方式，則可稱為具非顯而易知性
。

· 最高法院不同意CAFC所認定有重要事實之爭議以致簡易判決不當的判決，認為非顯而易知性的最終判決為法律判決（legal determination）而並無創造出重要事實爭點，故簡易判決並無不當
。

    KSR一案後，最高法院挪去了證明非顯而易知的重要門檻-TSM原則，而給予了核駁理由上更大的運用空間。其相對來說，申請人為克服非顯而易知性要件，勢必得自行負起更多的舉證責任，例如：不可預期的成果或Graham所提及的第二判斷因素等。而KSR判決結果也將導致未來美國獲准專利的標準升高，及法院判斷專利無效的可能性亦會相對的增加。

第五節 小結-美國最高法院與聯邦巡迴上訴法院的衝突與討論

自1982年美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）成立後，具有調閱權（certiorari）的最高法院可依事實爭議選擇受理上訴案，換言之，其也拒絕受理了許多專利爭議，使得大量的專利爭議案往往是由CAFC做成判例，這也使得最高法院於專利訴訟系統中的角色似乎顯得不再那麼重要。然而，由最高法院最近所做成的上述判決，顯示了最高法院與CAFC於專利制度的歧見，也再次促使了各界對專利訴訟系統的重新檢討
。
由前幾個章節的討論可知，這些判決似乎削弱了專利的能力，如Microsoft Corp. v. AT&T Corp.案及eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.限制了專利權人取得救濟的能力，包含禁制令取得及境外侵權的限制；MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.案使得挑戰專利更為容易；KSR int’l Co. v. Teleflex Inc.案則放寬了專利無效判斷的標準。最高法院所做成的這幾個判決不僅僅只是個案的判例，其也顯示了最高法院與CAFC對於專利制度的看法差異。

自25年前CAFC成立至今，CAFC於專利系統中一直扮演了「沉默的革命者（silent revolution）」，並成為積極地推動專利（pro-patent）的角色
，由其歷年所做成的判例大致可歸納出CAFC對專利的幾個態度：(1)強大的救濟方式（stronger remedies）；(2)開放性的適格標的（liberalized eligibility）；(3)降低顯而易知的標準；(4)對陪審團的依賴增加，而似乎未完全尋求判例法的支持
。其雖促成了產業界對於發明的投入與專利的重視，但過份的授予專利權利也產生了許多的問題與衝突。
因此，美國最高的判決機關－最高法院則有義務出面解決這些問題與衝突。美國學者即指出，最高法院於美國專利系統大致具有三種模式
：

(1) 隱形者模式（Invisibility Model）：最高法院將專利法事務充份授予CAFC執行的權利，而視自己為僅處理例外案件的角色。其缺點可能使得外界誤以為CAFC為專利的專門法院，而逐漸侵蝕了最高法院對專利法的影響力及可信度。

(2) 干涉者模式（Interventionist Model）：最高法院視自己為裁判者的角色，最高法院可有系統地接受上訴以建立重要的判決先例與侵權理論。相反的，其缺點將會削弱了CAFC的能力，而失去了最初成立CAFC的意義。

(3) 管理者模式（Managerial Model）：最高法院將專利法事務授予CAFC執行的權利，而當對專利法具有爭議時或需重新架構專利法時，最高法院則應適時地接受上訴以解決問題。
過去，最高法院於專利法系統中似乎扮演了隱形者的角色，雖然不可否認CAFC對於專利制度的貢獻，然而在過份的授予專利權而導致問題衝突產生之際，最高法院則有義務負擔起解決問題的角色。在Microsoft Corp. v. AT&T Corp.一案中，最高法院同意聽取了各界團體－「法院之友」所提呈的意見，其中也包含了美國政府的司法部及USPTO的意見，最終並參考了他們的意見而駁回了CAFC的判決，其正顯示了最高法院需適時挺身而出，來解決各界對專利制度的疑慮。而在KSR int’l Co. v. Teleflex Inc.一案，CAFC一貫地扮演推動專利者的角色，然而，在今日專利權過份授予的情況，一向站在反壟斷立場的最高法院，則適時的以早期判例給予CAFC糾正。

在2007年科技保護高階研討會中，即有人認為這幾個案例顯示了最高法院「反專利」的態度，然而，筆者認為最高法院適時地扮演起專利制度管理者的角色，則有助於專利制度的健全發展。而由這些案例探討，可看出美國專利系統所表現的成熟度，其亦是值得我們學習之處。

第三章 美國非顯而易知性及日本、歐洲進步性之探討

    由於KSR int’l Co. v. Teleflex Inc.一案，使得非顯而易知性要件再度受到各界的討論。本章即是針對此要件進行探討，首先由課程中所論及美國非顯而易知性之理論與案例做一整理，接著就KSR案例對於美國非顯而易知性的影響，並摘要USPTO於今年10月10日為因應該判決所提出之審查指南，第三就歐洲及日本進步性之審查實務進行討論，最後則簡要說明美、歐、日於此要件之異同。

第一節 美國專利非顯而易知性的發展與理論探討

    美國專利的可專利性（patentability）或取得專利的三要件為實用性（utility）、新穎性（novelty）及非顯而易知性（nonobviousness），其中非顯而易知性常被視為一發明創作能否取得專利之最大障礙。簡言之，一發明即使為有用的且滿足新穎性，但若與先前技術之間未存有明顯差異，則仍無法滿足非顯而易知性。而所謂發明與先前技術之間的「明顯差異」程度，往往晦暗模糊而難以判定，其標準也存在著主觀性。

    美國非顯而易知性的成文法規定係在35USC§103條，該條共有(a)、(b)、(c)三項，其實質內容主要規定於(a)項，其中(b)、(c)項為例外不適用之規定
，本文對於(b)、(c)項之規定不多作說明，(a)項之條文為：

一發明雖無第102條規定之相同揭露或記載之情事，但申請專利之標的與先前技術之差異，以該申請專利標的之整體觀之，係在該項發明完成時，對於所屬技術領域中具有通常技術者已為顯而易知者，不得獲准專利
。

    由上述條文可知，法條中並未對顯而易知性做出明確定義，其條文意義僅在一發明如被暗示太過簡單（too simple）或太過容易（too easy），或可以很快速完成構想者，則會被予以核駁或宣告無效
。其標準較難以客觀且精確，且在實務上，USPTO可引用多個先前技術加以核駁，也因此其以先前技術之組合來「推定」該發明為顯而易知而不符合專利要件之案件，常遭爭議並備受討論。

    美國於1952年針對專利法大幅修訂，始將非顯而易知性修訂為成文法之規定
，但即使如此，法院所作成之重要判例仍對於該判斷非顯而易知性之標準具有極大的參考意義。以下將針對幾個美國對於非顯而易知性的重要判例做簡單的說明及討論。

一、Hotchkiss判例及1952年以前的觀念與判斷方式

就美國專利的發展過程，美國專利法於1793年即已明文規定實用性及新穎性要件，而對於非顯而易知性，直到1952年美國專利法的修訂，才將之列入成文的規定
。然而，早在1952年以前，在實務上由法院的判決已漸形成第三種可專利要件，當時對於專利的概念認為，可授與專利的發明應為「足夠重要的（sufficiently…important）」，而不僅僅只是符合實用性及新穎性要件。其中，美國最高法院於1853年所判決的Hotchkiss v. Greenwood案例則被視為非顯而易知性觀念的發展濫觴，也由此漸漸形成了現今專利法第103條非顯而易知性要件的規定
。

Hotchkiss一案之系爭專利為一種製造門把之方法，其是以製作陶器之塑形方法來製造門把，有別於當時習知之金屬或木製品，然而製陶方法在當時早已是習知技術，故美國最高法院認為系爭專利欠缺技術及巧思（skill and ingenuity），而判決該專利無效
。

該判例大致建立了一個重視發明之「發明創造力（inventiveness）」的判斷原則，但美國最高法院所建立的這種模糊且抽象的發明判斷方式，於之後的案例發展仍造成許多不同的結果與解釋，例如：1876年Smith v. Goodyear Dental Vulcanite Co.案所提到的「具創造力的成果（inventive effort）」，1882年Atlantic Works v. Brady案的「重要的發明或發現（a substantial invention or discovery）」，1885年Hollister v. Benedict & Burnham Mfg. Co. 案的「富創造力機構的創作成果（the creative work in the inventive faculty）」，1891年McClain v. Ortmayer案的「超乎理解的東西（impalpable something）」，1892年Ansonia Brass & Copper Co. v. Electrical Supply Co. 案的「具創造力的技術（inventive skill）」等觀念類似卻又模糊的語彙解釋
。

於1952年以前，美國法院及專利審查人員即是以此種「否定原則（negative rules）」來決定發明的可專利性，例如：僅是材料或比例的改變，或存在的技術，或僅是已知機構的結合等主觀判斷，來決定該專利是否符合具「發明創造力（inventiveness）」或「創造性（ingenuity）」
。

另外，值得一提的是對於結合二個以上先前技術的判斷，則是以「相乘效果原則（synergistic result）」或稱為「新效果原則（new result）」此種否定原則的方式來判斷可專利性
。所謂「相乘效果原則」，係指法院對於組合式發明（combination invention）可否授予專利的判斷方式，目的在於針對二個以上的先前技術所構成的發明，其組合後是否具有大於各個先前技術單獨存在之效果。只是這種相乘效果常忽視發明人在選擇及排列各技術構件上之創意、巧思，而遭批評為過於嚴苛而常有後見之明
。

簡言之，當時的「否定原則」是以定義發明本質的概念做為判斷方式，其觀念漸漸形成現今非顯而易知性的概念，但此原則仍嫌太過主觀且不夠清楚，直到1966年Graham案中才對於非顯而易知性建立了一套具體的判斷準則。而其中，關於二個以上的先前技術的「相乘效果原則」判斷方式，也隨著Graham案後漸漸不受採用，惟美國最高法院至今仍未明白棄用，其相關探討將於後文續行討論。

二、Graham v. John Deere Co.判例及非顯而易知性判斷準則的建立

    1966年美國最高法院審理Graham v. John Deere Co.一案，系爭專利之發明技術是一種犁田工具的改良，最高法院認為這種改良的鑿式鬆土機（chisel plow）在操作上並沒有機件上的區別，更不具備有非顯而易知的差易，因此無法通過專利法第103條非顯而易知性之規定。Graham一案建立了一套非顯而易知性的判斷原則，又常被稱為Graham原則或Graham要素，該原則是從1850年代漸漸形成非顯而易知性觀念後，並直到1952年將非顯而知性明文立法確定，又歷經十餘年直到此案才建立具體的判斷步驟，其不僅為非顯而易知性發展上的重要里程
，即使時至今日，該要素仍為非顯而易知性判斷上的基本法律架構，並常為美國法院判決所引用。

    Graham原則大致可分為下列4個步驟
：

(1) 決定先前技術之範圍和內容
(2) 釐清先前技術與申請專利範圍之差異
(3) 決定所屬技術領域的具通常知識者（Person Having Ordinary Skill In The Art, PHOSITA）之水平
(4) 第二考量（客觀因素）
(1)先前技術的範圍及內容

    所謂先前技術並非指與該發明完全相同之領域內之技術，如僅是侷限於相同之技術領域則顯得過份偏狹，例如牙醫所使用可調整位置的頭靠設計問題，具有通常知識水平之人極有可能找到與此不同技術領域的航空器上可調整位置座位的設計
。故在判斷非顯而易知性的先前技術應以「相關技術（Pertinent Art）」為限，亦即，可作為判斷非顯而易知性的先前技術須與該發明具有相當的關聯性或為類似之技術（Analogous art）。CAFC對是否為類似技術曾提出兩階段檢驗法：(1)如果非相同之領域，但所解決的問題為相同者，則仍可視為類似技術；(2)或者與該問題為合理的相關（Reasonable Pertinent）。

(2)先前技術與申請專利範圍之差異

在確定先前技術的範圍及內容後，第二步驟即是找出系爭發明與先前技術之間的差異為何，以做為對該技術領域具有通常知識之虛擬之人，是否為顯而易知者。惟該差異仍必須以系爭發明做整體之判斷
。

(3)所屬技術領域中具有通常知識者之水平

所謂所屬技術領域具有通常知識者，係針對在該發明完成當時，該技術領域中具有通常技術水準之「虛擬之人」，而並非法官、陪審團、一般外行人（layperson）或天才（genius）實際上之主觀認定
，其在不同之技術領中，其所認定之通常知識者亦有不同。

(4)第二考量（客觀因素）
    「第二考量（Secondary Considerations）」或又有稱為「客觀因素（objective factors）」，其是指除上述三個階段的技術性分析以外，尚須審酌其他客觀證據，例如商業上的成功（commercial success）、不可預期的成果（unexpected results）、長期需求的滿足（long-felt need）、他人的失敗（failure of others）、他人的抄襲（copying by others）、授權（licensing）和專家的質疑（skepticism of experts）等。這些考量因素都可做為判斷非顯而易知性的輔助證明。

三、1960至80年代慣用的「顯可嘗試原則（obvious to try test）」
「顯可嘗試原則」主要是1960年代至1980年代間，PTO常用來判斷發明是否符合非顯而易性要件的判斷方式，其是指如該發明可能為先前技術的可能性之一，而該發明之成果或功效雖尚未被先前技術所指出，但如果由先前技術可合理預期者，該發明仍會被視為顯而易知。

顯可嘗試原則主要的缺點有二，其一為後見之明，CAFC曾對此明白的指出「僅是由各個先前技術中單獨選擇一部分做為判斷依據是不正確的，其就像將該發明請求視為重新摹寫的拼貼做法
」，於此CAFC並指出如先前技術無合併的建議（Suggestion to combine）或重建的教示（reconstructing the teachings），則會產生後見之明的缺失
；第二個缺點為此原則並不需對該發明作合理的成功預測，而輕易地以「顯可嘗試」來認定該發明為顯而易知，容易抺殺發明人的研究心血
。

自1982年CAFC成立後，CAFC便常以上述理由否定USPTO以顯可嘗試原則做為判斷非顯而易知性要件之標準，而也由此開始，CAFC漸漸採用「建議原則（Suggestion test）」來代替顯可嘗試原則做為非顯而易知性要件的主要判斷方式。

四、「建議原則（Suggestion test）」及CAFC的主要判斷方式

所謂建議原則是指對於先前技術的組合，觀察先前技術是否曾明示或暗示建議藉由這些組合，以系爭發明之方向，而完成該發明之可能性
。此方法為CAFC成立以來，為了解決由各個不同的先前技術所組合之發明（combination invention），應如何才足夠稱之為簡單的組合而判定為顯而易知之問題，而於判例中漸漸形成所謂的建議原則，以避免判斷者的後見之明。建議原則於CAFC之判例中，或有稱「建議/教示原則（Suggestion/ Teaching）」或「教示/建議/動機原則（Teaching/Suggestion/Motivation test，簡稱TSM）」。其在實務操作上，是指審查人員或法院必須明白地揭示組合的建議（Suggestion）或動機（Motivation），始能稱之為顯而易知
，其亦有「反面教示（teaches away）」–即先前技術曾教示不應為之創作，但發明人反以此證明所獲得之成功，其亦可證明其符合非顯而易知性。以下介紹兩個關於建議原則的重要判例：

1998年In re Rouffet案中，CAFC即明確地指出，對於以已知技術的知識理論或原理所做的結合或修改之發明，其結合或修改的動機應被確立
。另一重要案例為2002年In re Lee案，USPTO的上訴委員會核駁了「一種指導使用者去選擇和調整功能以幫助其互動回應的方法」之申請案之所有請求項，其核駁之引證有二：Nortrup，一個具有調整以幫助觀看的電視螢幕；及，一個用於Thunderchopper電視遊樂器的使用手冊，該手冊可教導調整以幫助玩家玩遊戲。該核駁理由提到，如以所屬技術領域中具有通常知識者的一般知識（common knowledge）和一般智慧（common sense）所達成的發明，則無須引證的任何暗示（hint）或建議（suggestion）。然而，本案最後被CAFC以罕見嚴厲地指正USPTO上訴委員會，認為上訴委員會的法官必須以完整且合理之解釋做出判決，並指出動機的事實問題是屬於可專利性的實體問題，不能僅僅只是以主觀的理由和當局者的權威（subjective belief and unknown authority）來解決此問題
。

簡言之，自CAFC成立後，其判例大都採建議原則做為非顯而易知性之判斷準則，而駁斥相乘效果原則及顯可嘗試原則。然而，在2007年最高法院對於KSR int’l Co. v. Teleflex Inc.一案駁回CAFC之判決後，以建議原則作為非顯而易知性的判斷準則再度受到質疑。

第二節 KSR案對美國非顯而易知性的衝擊及對USPTO審查之影響

美國最高法院於2007年4月對KSR int’l Co. v. Teleflex Inc.一案做出了判決，其駁回CAFC的判決，並評論CAFC以TSM原則判定非顯而易知性，乃是過於僵化之應用。

此判決結果立刻造成各界的熱烈討論。原因在於「建議原則」或稱「TSM原則」乃是CAFC成立以來，經由判例而逐漸形成判斷非顯而易知性的主要方法之一，在過去的判例中，CAFC即常以此原則來駁斥「顯可嘗試原則」的缺點，並為了避免判斷非顯而易知性時所產生的後見之明，而為CAFC判斷專利有效性的主要準則。然而，最高法院卻批評CAFC不適當地運用了TSM原則，並重申了過去Hotchkiss案之功能法觀念及Graham原則判斷的重要性，其判決文中並指出顯可嘗試原則仍是足以建立顯而易知之理由，而認為不應僅是為了避免後見之明而做出狹隘的分析。
儘管最高法院並非否定TSM原則，但其重申了過去專利判例法中所提及的方法，使得各界對於非顯而易知性要件的相關案例及理論再次提出討論，其也勢必使得USPTO必須重新調整非顯而易知性要件的審查基準。果然，USPTO於 2007年10月提出了對於KSR判決後關於非顯而易知性之審查指南，以下針對其內容作一簡要說明：

(1) 關於KSR的判決及非顯而易知性的法律原則

(2) 根據Graham要素所做的事實調查
非顯而易知性的判斷必須以Graham要素做為調查事實的基礎，其中也包括了第二考量，而第二考量的相關客觀證據於判斷非顯易知性的比重程度，則應依個案（case by case）來決定。而審查委員於解決Graham要素之需求時，應視自己為「事實發現者（factfinder）」，即審查委員判斷非顯而易知性須以事實做為Graham要素的基礎，以做成合法的結論。而在做成核駁審定時，該審定理由必須記載所發現的事實，包含所屬技術的敘述及引用參考的教示，而在某些情況下，必須詳盡地說明該所屬技術領域具有通常知識者如何得知先前技術的教示。以下係對於Graham要素之重新探討：

A. 決定先前技術之範圍和內容
決定先前技術之範圍和內容時，審查委員必須藉由該申請時之發明說明書去了解該發明所揭露的內容及所請求的專利範圍，而決定該發明之申請專利範圍則應以「與說明書一致之最廣的合理解釋（broadest reasonable interpretation）
」。當決定該發明請求的範圍後，審查委員必須決定「該檢索什麼」及「於何處檢索」。

· 該檢索什麼：檢索應包含專利範圍內的實體標的及就其所揭露可能合理預期請求的特徵。雖然以結合引證的教示或建議做為核駁依據已非必要，但如引證中可能存在有教示或建議，較佳之檢索方式則仍應儘可能找到相關之引證。

· 於何處檢索：審查人員仍應遵照MPEP §904至§904.03之規定去檢索先前技術。根據35 U.S.C.103之規定，先前技術可為申請人所致力於發明之所屬領域，或合理相關於該發明所關心之問題。更甚者，除了申請人所致力於發明之所屬領域，或與該發明所要解決之問題的不同領域皆可做為先前技術。

B. 釐清先前技術與申請專利範圍之差異
  釐清先前技術與申請專利範圍之差異必須先解釋申請專利範圍之語言（claim language），並且整體考量發明和先前技術。

C. 決定所屬技術領域具通常知識者之水平
    核駁審定理由應包含詳細且明確之所應用的先前技術及指出所屬技術領域之水平，因此決定所屬技術領域具有通常知識者之水平往往為解決非顯而易知之基礎。決定所屬技術領域的因素可能包含：(1)該技術所遭遇的問題類型；(2)先前技術的問題；(3)發明研發的速度；(4)技術的複雜度；(5)該領域實務業者的教育程度。而審查人員必須藉著他們本身的專業知識去描繪所屬技術領域具有通常知識者之水平。

(3)依據35 U.S.C.103所做成之核駁理由

經過Graham要素的事實調查後，審查人員必須決定所請求之發明之於所屬技術領域之通常知識是否為顯而易知。如果判定為顯而易知，核駁理由所附之先前技術引證雖不受限於必須揭示出教示或建議，但審查人員必須針對請求之發明與先前技術之間所存在的差異，解釋該差異為何為顯而易知，而不能僅是指出該差異。判斷是否為顯而易知並不一定需要指出動機或發明所要解決之問題，較合宜的分析方式乃是考慮所有的因素來決定所請求的發明是否為所屬技術領域能顯而易知者。

如果經由Graham要素的事實調查後，認為TSM原則可為合理的判斷方法，則仍可以TSM原則做為核駁之理由。審查人員可考慮使用各種合理的分析方式做為支持顯而易知判斷的審定：(A)根據該領域的已知方法結合先前技術而獲得可預期之結果；(B)利用一已知元件所做成的簡單替代而獲得可預期之結果；(C) 使用一已知技術以相同方式去改良相似之裝置（方法或產品）；(D)應用一已知技術於已知之裝置（方法或產品）而獲得可預期之結果；(E)「顯可嘗試原則」－由已知或可預期之解答中，選擇有限的可能所做成的合理可預期之成果；(F) 為某領域中致力研發者已知之工作，其可能基於設計需求或市場壓力，而於相同或不同領域中所做成之改變，且該改變為所屬技術領域中可預期之成果；（G）先前技術中揭示有某些教示、建議或動機，使得通常知識者藉由修改引證之先前技術或結合數個引證之先前技術，即能達成所請求之發明
。

關於KSR int’l Co. v. Teleflex Inc.一案，其不僅只是最高法院駁回CAFC的個案判決，此案例並造成了各界的關切與討論，其促成了美國專利審查及審判系統對於非顯而易知性判斷的重新檢討，影響業界對於專利申請策略及遭無效審判之案件的上訴考量，也使得學界對於非顯而易知性要件的熱烈討論，於華盛頓大學2007年科技保護高階研討會中，即邀請了歐洲、日本的學者專家分享進步性之判斷方式，並對非顯而易知性要件進行意見交流與討論。

第三節 歐洲與日本進步性之探討

一、歐洲進步性的判斷方法-問題解決法（Problem-Solution Approach）
    進步性的觀念於1890年英國判例中便已被提及，而在當時該判例即具備了避免後見之明的概念
；而德國則不同於歐洲其他各國，發展出「發明高度」之概念。當歐洲專利公約起草時，各國為避免引進德國法上的「發明高度」概念，不當擴大發明專利要件之要求，挑選出「Inventive step」作為進步性要件之名稱，並引進美國非顯而易知性的觀念，而成為歐洲專利法第56條之規定
：
一發明，在關於當時技術狀態下，對於熟習該項技術者並非顯而易知，則應被認定為具進步性。當時之技術狀態並不包含五十四條第三項指出之文件
。
    歐洲專利局（European Patent Office，以下簡稱EPO）主要是以「問題解決法（Problem-Solution Approach）」審查進步性要件，此方法是依循歐洲專利公約第27(1)(C)條內容所提：「所請求發明的揭露，發明的技術問題和其解答應能被了解..」。而EPO於1994年12月公佈之審查基準（The Guidelines for Examination Part C at 50）中即提及判斷進步性之問題解決法的三個步驟：

(1) 決定最接近的先前技術（the closest prior art）

(2) 建立所要解決的技術問題，並

(3) 由最接近的先前技術和所要解決的技術問題，決定所請求之發明是否對於熟習該項技術者為顯而易知

    問題解決法是一種為了導向客觀評估進步性的方法，其設計目的是為了避免只由請求之發明本身來判斷進步性。然而，就某些施行實務上，其被認為此方法可能只是將進步性判定的困難性，簡單地轉移到該發明所假設欲解決的技術問題
。以歐洲之上訴技術委員會（Technical Board of Appeal）所審理的T 229/85 3.3.1蝕刻方法案為例，系爭申請案係請求一種用來蝕刻印刷電路板金屬表面之方法，該技術背景為一般蝕刻方式主要是加入硫酸和過氧化氫來侵蝕電路板之金屬-銅之成份，該技術之問題在於一般進行蝕刻之過程中會釋放不必要的金屬離子。而歐洲專利局以一美國專利做為引證，指出該引證專利以一負極催化劑做為解法以抑制不要的分解，核駁了本案所提之方法-於蝕刻發生前直接加入過氧化氫，使整個蝕刻過程中僅會產生小量的金屬離子。

    然而，上訴技術委員會駁回EPO之審定並指出，本案之問題似乎在於如何避免產生不必要的分解，本申請案之發明內容提出即使不用抑制劑之方法，仍能產生以相同的反應時間達到相同效果之發明成果。然而，EPO以問題解決法制式化（formulated）的指出技術問題已由當時狀態下之先前技術所解決而做為審定，這樣的做法即被上訴委員會認為將對進步性產生後見之明之觀點
。

另外，歐洲關於引用二份以上引證之規定，歐洲專利上訴委員會之判例即指出，根據所要解決的客觀問題，如為鄰近（neighbouring）或普通技術領域（broader general technical field），其所揭露之先前技術可結合另一接近之先前技術（closest prior art）作為核駁引證，但後見之明則應被避免
。另於歐洲專利局審查指南第4章9.9章記載了關於結合二個以上之引證之規定，其中說明了結合引證所應避免的注意規定，如該發明與先前技術所揭露的特徵上存在著固有（inherent）的不同，則先前技術不應直接被引用；及如果所結合的先前技術，其一為關係較遠之技術領域，除了日用品領域外，則必須為鄰近或普通技術領域才可結合引用
。

簡言之，歐洲主要係以功能解決法來判斷進步性要件，此方法之優點在於提供一更為客觀的判斷方式，但其過度制式化的解讀與使用則易產生後見之明之結果，而於1998年美國CAFC判例-Monarch Knit. V. Sulzer一案中，亦曾提出討論並指出問題解決法可能產生後見之明之缺點評論之
。另外，關於二個以上引證之引用規定，歐洲雖未具有如美國之「建議原則」，但其亦原則性的規定所應注意的事項，以避免不當的結合引用。

二、日本進步性的判斷方法

    日本關於發明專利
進步性之要件，規定於特許法第29條第2項：

專利申請前於發明所屬技術領域中，具有通常知識者，基於前項各款所揭露之發明為容易發明時，該發明不拘於前項之規定，不能取得專利。

    上述條文所指前項之規定，是指該專利申請即使符合產業利用性及新穎性，如為具有通常知識者容易（easily make）發明時，亦無法獲得專利。而根據日本特許廳所公佈的發明審查基準，判斷進步性之步驟為：

(1) 釐清所請求之發明；

(2) 由該發明相同或接近之技術領域中，搜尋並找到一個或多個接近的引證發明；

(3) 決定一引證發明為「主要引證發明（the main cited invention）」，其應為最適合（most suitable）做為該請求發明之論據理由（Reasoning）；

(4) 比較請求之發明與主要引證發明，並澄清他們的共通和不同之特徵；

(5) 論據理由原則（reasoning-test）：判斷所屬技術領域之人是否基於主要引證發明、其他引證發明（包含已為眾所皆知或廣泛使用之技術，well-known or commonly used art）和一般通常知識（common general knowledge）能容易達成所請求發明者，即使之間存在著不同的特徵；

(6) 上述所提之論據理由可依各種不同（various）和其他廣泛（extensive）之觀點。

    而應如何做成論據理由，其不做明顯限定，提出的論據理由可藉由各個不同和其他廣泛之觀點做成，例如：審查委員應評估是否請求之發明落入主要引證發明中、是否是由所屬技術領域中的修改設計、是否僅是由引證所揭露特徵的結合、或是否引證發明之內容有揭露所屬技術領域之人所能達成該請求發明之動機。但如果請求發明之說明書中清楚明確地載明其功效成果，其仍應將其視為事實證據做為判斷進步性的考量。

而上述之動機則應考量：(1)技術領域具有關係（Realation）；(2)解決相似（Similarity）之問題；(3)相似的功能、動作或操作；(4)建議（Suggestion）已揭露於引證發明內容中
。

由日本專利審查基準所揭露之判斷步驟可知，特許廳及日本法院判斷進步性時會取一最適合之引證做為「主要引證發明」，來與請求之發明進行比對，此判斷方式似乎與歐盟所採用的「問題解決法」相似，但其亦提到論據理由的做成並不限定於此，其來源可由其他引證發明和一般通常知識等不同觀點來判斷。另亦提及動機、建議等考量，但只是做為諸多考量的判斷因素之一，與美國CAFC主要以建議原則來判斷多個引證結合之發明有所差異。也或許如此，日本的進步性判斷常被認為具有較高之門檻，而較難獲准發明專利。

第四節 小結

相較於美國對於非顯而易知性之判斷，歐洲係採用問題解決法做為判斷進步性的客觀步驟，日本則有一套嚴謹且詳細的進步性審查標準，但不論是美國或其他各國，對於非顯而易知性或進步性的判斷，皆深受1966年Graham一案所設立之原則所影響。而關於結合多個引證案之判斷，歐洲與日本於審查基準中亦有防止後見之明之相似規定，然而對於建議或教示原則之判斷方式，各國所看重之程度似有不同。但自KSR案一後，美國最高法院指正CAFC應用TSM原則的僵化作法，亦將促使美國對於非顯而易知性的判斷方式更為多元寬廣。
第四章 討論及心得建議

第一節 我國發明進步性與新式樣創作性之討論

一、我國發明專利進步性之討論

我國關於發明專利之進步性要件，規定於專利法第22條第4項：

發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。

    上述「第一項所列情事」是指關於產業利用性及新穎性之規定，亦即發明即使符合了產業利用性及新穎性，仍須符合第三個要件－進步性才可取得發明專利。就法條之文義而言，我國進步性所指「所能輕易完成（easily accomplished）
」與日本關於進步性之「容易發明（easily make）」，其概念似乎較接近美國早期所認知的「否定原則」，歐盟雖亦稱此要件為進步性，但於歐洲專利公約起草時，仍為避免「發明高度」的過份擴張，而將美國「非顯而易知（non-obviousness）」字詞納入歐洲專利法第56條之規定中。雖就美國之判例發展而言，這些相關字詞的意涵具有些許差異，然而此要件發展至今，各國對進步性或非顯而易知性之基本概念並無太大歧異，皆一致地力求客觀且避免過分提高判斷之標準。

    不過，各國對於此要件的判斷方法則略有不同，相較於美、歐、日，我國之判斷方式似乎較接近於美國Gramham原則。我國於專利審查基準第二篇發明專利實體審查3.4.1記載了進步性之判斷步驟：

   步驟1：確定申請專利之發明的範圍；

   步驟2：確定相關先前技術所揭露的內容；

   步驟3：確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水      準；

   步驟4：確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異；

   步驟5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。
另外，專利審查基準第二篇發明專利實體審查3.4.2則記載了進步性的輔助性判斷因素（secondary consideration），包含無法預期的功效、解決長期存在的問題、克服技術偏見及獲得商業上的成功等。因此，我國專利審查基準第二篇發明專利實體審查3.4.1及3.4.2大致包含了Graham原則
。

而關於引用多份引證之進步性判斷，主要記載於專利審查基準第二篇發明專利實體審查之3.3「進步性之審查原則」及3.4 「進步性之判斷基準」中，其所提及的「組合的動機」、「引證文件的技術領域是否具關連性」等觀念與美國之「建議原則」相似；專利審查基準第二篇發明專利實體審查之3.5.5「組合發明」則又提到「組合發明之技術特徵在功能上彼此相互作用而產生新的功效」，或「組合後之技術效果優於所有單一技術所產生之技術效果的總合」之觀念則與「相乘效果原則」（或稱新效果原則）相同。由此可知，我國對於引用多份引證文件之進步性判斷可謂十分具有彈性。

二、我國新式樣專利創作性之討論
  我國關於新式樣專利之創作性要件，規定於專利法第110條第4項：

新式樣雖無第一項所列情事，但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新式樣專利。
  新式樣創作性主要是依循發明之進步性之規定，兩者條文之間並無太大差異，但因新式樣所保護的標的為物品的外觀設計，並非著重於功能效果，故之於非顯而易知的第三要件，於新式樣並不稱進步性，而稱為創作性。

    過去，新式樣專利在尚未明訂創作性判斷步驟時，其對於創作性之觀念似乎在於認定如為「基本形態的應用」或已知著作的「模仿」或「轉用」，應視為易於思及
，而並未具有具體的判斷步驟。直到民國94年3月3日施行之專利審查基準第三篇新式樣專利實體審查才確立創作性判斷之步驟
：

   步驟1：確定申請專利之新式樣的範圍；

   步驟2：確定先前技藝所揭露的內容；

   步驟3：確定申請專利之新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之技藝水準；

   步驟4：確認申請專利之新式樣與相關先前技藝之間的差異；

   步驟5：判斷申請專利之新式樣與先前技藝之間的差異是否該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申請前先前技藝及通常知識而易於思及者。
    並於專利審查基準第三篇新式樣專利實體審查3.4.2記載了創作性的輔助性判斷因素，如獲得商業上的成功。基本上，此判斷步驟仍是沿襲發明進步性的判斷，並且與Graham原則相似，但此判斷步驟確實有助於具體客觀的進行創作性判斷。筆者認為，此判斷方式使得過去較著重於是否為習知之「模仿」或「轉用」或為「基本形態的應用」等觀念，逐漸轉換為重視新式樣與先前技藝間之「差異」，是否為顯而易知之判斷，這樣的判斷方式則可避免因主觀性而不當的提高創作性之判斷標準。

    由於新式樣專利的專利範圍之主張主要在於圖面的揭露，而非發明以文字敍明所請求之專利範圍，其在「確定申請專利之新式樣的範圍」上較為不易，也更難以落實創作性的客觀性判斷。近來，智慧財產局同仁亦有人提出採取「最合適之先前技藝」做為與申請之新式樣進行創作性比對之基準，此方式似乎類似於歐盟所採用的「問題解決法」和日本的「主要引證發明」之概念，此方法雖未強制規範於審查基準中，但卻也提供了更具客觀性判斷創作性的一種選項
。

    而關於引用多份引證的創作性判斷，審查基準中僅提及「得以多份引證文件中之全部或部分技藝內容的組合，或一份引證文件中之部分技藝內容的組合，或引證文件中之技藝內容與其他形式已公開之先前技藝內容的組合」，但並未訂出明確的判斷方式或應注意之事項。此或許係因新式樣並非像發明之專利請求能以文字定義其專利範圍，並且較能明確說明結合之技術特徵。且新式樣所著重的視覺效果並不似發明所著重的功能效果能夠具體說明或以量化表示成果，這樣的本質差異使得新式樣專利難以依Hotchkiss案的「功能法」概念或「相乘效果原則」進行判斷。另受限於圖面揭露方式及著重視覺效果之特性，新式樣專利所引用之引證往往無法明示「組合的建議或動機」，因此較難適用「建議原則」，而難具有避免後見之明的客觀方法。

    僅管如此，如依相乘效果原則及建議原則之判斷精神，其似乎仍可適用部分原則作為引用多份引證之創作性判斷。筆者認為於確認申請專利之新式樣與相關先前技藝之間的差異時，可進一步討論其細節：(1)比對申請之新式樣與主要引證之先前技術之間所存在的差異，如該差異存有具明顯特異之視覺效果，而於其他先前技藝無法得知，或非為一般知識（common sense），則可依此作為判斷具創作性之依據；(2)如該差異已存在於其他先前技藝或僅為一般知識，則仍應進一步探討該新式樣雖為先前技藝之相乘，但就新式樣之整體構成，判斷其是否仍具明顯特異之視覺效果，如是則仍可作為具創作性之依據；(3)如皆未符合上述二者，則可依引證之事實，解釋該差異為何不具創作性，而不應僅是指出該差異(4)另外，關於避免後見之明之判斷，如所引用之先前技藝為非相關（pertinent）或相似（Analogous）之先前技藝，則可引用其他證據作為具有明示或暗示之「建議或教示」，指出該新式樣依先前技藝所為之「轉用」已建議或教示於其他先前技藝中，例如：如該檯燈之燈架已見於先前技藝之照相機支架中，則可另找出照相機支架已應用於燈具領域之證據作為教示之理由，而為輔助強調其轉用乃為顯而易知之證據。

關於引用多份文件之非顯而易知性判斷，雖然歐、日並未將建議原則作為必要的判斷方法，而美國自KSR一案後亦採多元且開放的態度，而不再制式化的使用建議原則，但此原則仍為避免後見之明的有效判斷方法之一，其亦可作為強化核駁理由的有效論證，而對於新式樣專利而言，筆者認為建議原則的概念乃可作為加強客觀判斷的輔助方法。

第二節 心得建議

1.藉美國專利判例與審判系統，對我國專利制度的反思

過去，美國對於專利制度一向採取開放之態度，其不論是在授予專利或者在專利權的授權實施上，一向站在積極推動者的角色，而造成了專利權的廣泛授予，專利權的實施或救濟上具有強大的效力，而給予專利權人極大的權力。然而，這樣的結果可能導致專利的過於氾濫及專利權人濫用專利權的負面效果，反造成產業界的困擾並影響其發展。

   美國最高法院的幾個判決，表面上限制了專利權的能力，似乎否定了過去美國對於專利制度的開放觀念與執行方式。然而其正是反應出產業界對於美國專利制度的問題疑慮，並適時適當地面對問題並予以解決，如同Microsoft Corp. v. AT&T Corp.一案，軟體業者及美國法界皆對CAFC所為之判決提出疑慮，而集合意見建議最高法院，並得到最高法院的正面結果。而KSR int’l Co. v. Teleflex Inc.一案，似乎反應出美國長久以來對於專利要件的較低門檻及廣泛授予專利的態度，其過猶不及的做法恐怕未必能促成產業界發展，反導致更多的困擾與不公平情事，而最高法院適時地對此做法提出糾正，則促使了產學界及官方單位對專利要件重新檢討，而對專利制度的發展有其正面的意義。

筆者認為其不僅顯現出美國專利訴訟系統的成熟度，美國的專利審查系統USPTO更是具有效率地進行調整及對各界的問題做出回應，如同KSR一案後，USPTO很快地訂出其所因應的審查標準。因此，我國於未來即將成立智慧財產法院之際，不論是美國訴訟制度與產學界之間，其健全的互動與積極的解決問題態度，或USPTO對於審查方式有效率的檢討，皆是值得我們參考之處。

2.由美、歐、日的審查方法，提出我國新式樣專利之檢討

關於我國新式樣專利，如參考歐盟的「問題解決法」及日本的「主要引證發明」觀念，其所採用以一「最接近引證」或「最合適引證」作為比對之基礎，而進一步判斷是否易於思及之方法原則，對於創作性判斷乃是一種有效且客觀之方法。

    而美國雖因KSR一案，重新對於非顯而易知性之判斷標準做一調整，然而其所重視應避免後見之明之觀念，仍有值得我國專利制度學習之處。尤其，在新式樣創作性之客觀判斷的落實問題上，參考美國所強調須以事實做為判斷的基礎，並針對該專利請求與引證之間所存在的差異作合理解釋，而不僅僅只是指出差異之處，則可為新式樣專利審定理由之參考作法。另筆者認為，美國所論及的幾種結合引證之判斷方式，如相乘效果原則及建議原則之判斷方式，仍可採取其部分精神而作為新式樣專利審查時，避免發生後見之方法
。

3.結語

   關於本次行程之課程，其不僅能了解美國專利和智慧財產權制度，也藉此了解美國最新的判例及所重視的專利問題。而來自其他國家一同參與本課程的學員，包含日本、韓國、德國、泰國、印度、巴基斯坦、墨西哥等，其成員大多為從事專利事務之公司代表及專利代理人，也包含部分的專利審查人員及政府相關人員，藉由本課程，可與其他國家朋友互相交流，一同分享其他國家或領域的知識與經驗，這也是本次參訪最寶貴的經驗之一。

這次的出國行程帶給了筆者對於美國專利的理論及實務有更深一步的了解，而能在這個人文薈萃、風景秀麗的華盛頓大學及西雅圖城市，與其他國家專利人才一同學習，更是擴展了筆者對於智慧財產的觀念與視野，也期望藉由此報告的分享，對局內同仁或其他相關人士能有所助益。
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附錄2：2007年專利及智慧財產權法務及實務夏季班之課程表
WEEK 1 - Core Program
Monday July 10: NO CLASS
Tuesday July 11: NO CLASS
Wednesday July 12
8:00 - 9:30
Breakfast and Orientation 
9:30 - 10:20
Introduction to U.S. Legal System ( Brunstad)

10:30 - 12:20
Patent Prosecution 1,2 Pre-Filing and PTO Practice (Carlson): “The Invention” and “Preparing the Application”

1:30 - 3:20
Patent Enforcement 1,2 Litigation (Meiklejohn): “Before Commencing Litigation” and Complaint and Answer”

Thursday July 13
8:30 - 10:20
Patent Basics 3, 4 Patentability and Infringement (Leek): “Nonobviousness” and “Disclosure Requirements”
10:30 - 12:20
Patent Prosecution 3,4 Pre-Filing and PTO Practice (Carlson): “Duty of Candor” and “Information Disclosure Statements”
1:30 - 3:20
Patent Enforcement 3, 4 Litigation (Meiklejohn): “Discovery and Motions” and Trial: Overview”
Friday July 14
 8:30 - 10:20
Patent Basics 5,6 Patentability and Infringement (Takenaka): “Literal Infringement” and “The Doctrine of Equivalents”
10:30 - 12:20
Patent Prosecution 5,6 Pre-Filing and PTO Practice (Carlson): “Responding to Official Actions” and “Submitting Factual Evidence” 
1:30 - 3:20
Patent Enforcement 5,6 Litigation (Meiklejohn): “Trial Evidence” and “Trial Experts”
WEEK 2 - Core Program
Monday July 17
 8:30 - 10:20
Patent Basics 7,8 Patentability and Infringement (Al Salam): “Remedy” 
10:30 - 12:20
Patent Prosecution 7,8 Pre-Filing and PTO Practice (Carlson): “Interviews” and “Review and Discussion”
1:30 - 3:20
Patent Enforcement 7,8 Litigation (Meiklejohn): “Post-Trial Motions” and “Appeals”

Tuesday July 18
8:30 - 10:20
Interference Proceedings 1,2 (Bretschneider)

10:30 - 12:20
Patent Prosecution 9,10 Pre-Filing and PTO Practice (Rosenman): “Continuing Application” and “Appellate Practice”

1:30 - 3:20
Patent Prosecution 17,18 Post Issuance (Moran): “Reissue” and Reexamination” 
 
Wednesday July 19 
 8:30 - 10:20
Interference Proceedings 3,4 (Bretschneider)

10:30 - 12:20
Special Copyright Lecture (O’Connor)

1:30 - 3:20
Patent Prosecution 19, 20 Post Issuance (Moran): “Corrections” and “Patent Term Extension and Maintenance Fees”

 
Thursday July 20
 8:30 - 10:20
Interference Proceedings 5,6 (Bretschneider)

10:30 - 12:20
Special Trademark Lecture (O’Connor) 
1:30 - 3:20
Friday July 21 and Saturday July 22
High Technology Protection Summit
WEEK 3 - Advanced Program
Monday July 24
 8:30 - 10:20
U.S. Claim/Specification Drafting Workshop 1
Chemical Practice (Hermanns) OR Electrical/Mechanical Practice (Branch) OR EU Patent Prosecution and Licensing 1,2 (Goddar) 

10:30 - 12:20
Advanced Patentability Issues (Chen)

1:30 - 3:20
Advanced U.S. Case Law Analysis (Adelman/ Takenaka )
 
Tuesday July 25
8:30 - 10:20
U.S. Claim/Specification Drafting Workshop 2
Chemical Practice (Hermanns) OR Electrical/Mechanical Practice (Branch) OR EU Patent Prosecution and Licensing 3,4 (Goddar) 

10:30 - 12:20
Advanced Patentability Issues (Chen) 
1:30 - 3:20
Advanced U.S. Case Law Analysis (Adelman/ Takenaka) 
 
Wednesday July 26
 8:30 - 10:20
U.S. Claim/Specification Drafting Workshop 3
Chemical Practice (Hermanns) OR Electrical/Mechanical Practice (Branch) OR EU Patent Prosecution and Licensing 5,6 (Goddar) 

10:30 - 12:20
EU Patent Enforcement 1,2 Jurisdiction and Protection Scope (Franzosi) OR Practical Tips on U.S. Patent Prosecution (to be announced)

1:30 - 3:20
Advanced U.S. Case Law Analysis (Adelman/ Takenaka )
Thursday July 27
 8:30 - 10:20
Advanced U.S. Case Law Analysis (Adelman/ Takenaka) 
10:30 - 12:20
EU Patent Enforcement (Franzosi) OR Biotech Practice (Canady) 
1:30 - 3:20
Technology Licensing (Faciszewski) 
 Friday July 28
 8:30 - 10:20
Intellectual Property Evaluation (Ogawa) 
10:30 - 12:20
Technology Licensing (Faciszewski) 
12:30 - 1:20
Graduation Lunch

附錄3：2007年科技保護高階研討會之時程表

July 20, Morning
8:30 a.m. 
Welcome
Dean, University of Washington School of Law
Session 1:  Patent Jurisprudence in the Supreme Court and Federal Circuit
8:35 a.m.
Keynote Speech:  The Role of Supreme Court in Patent Jurisprudence
Professor Mark Janis, University of Iowa School of Law
9:05 a.m.
Panel Discussion 1: Disconnect or Tension?  Interplay between the Supreme Court and the Federal Circuit 

Moderator
Professor Martin Adelman, George Washington University School of Law, Washington, DC 

Panelists
Hon. Avern Cohn, U.S. District Court Judge, Detroit, Michigan
Hon. Randall R. Rader, United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 
Washington, DC
Erik Puknys, Finnegan Henderso,n Farabow, Garnett & Dunner LLP, Palo Alto
Professor Tetsuya Obuchi, University of Tokyo, Japan
10:35 a.m
Open Discussion
10:45 a.m.
Coffee Break
11:00 a.m.
Panel Discussion 2: MedImmune v. Genentech: Impact on Patent and Licensing Practice Resulting From Changes brought by the Supreme Court 
Moderator
Mr. Ramsey Al-Salam, Perkins Coie, LLP, Seattle
Panelists 
Mr. Barry Bretschneider, Morrison & Foerster,Northern Virginia
Prof. Rochelle Dreyfuss, New York University, New York
Mr. Lawrence Pope, Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP, Chicago, Illinois
12:15 a.m.
Open Discussion
12:30 p.m.
Lunch Break
July 20, Afternoon
Session 2:  Nonobviousness Standard
1:30 p.m.
Keynote Speech: Nonobviousness Test
Prof. Mark Lemley, Stanford Law School
2:00 pm
Panel Discussion 1:  Nonobviousness Standard in Patent Prosecution
Moderator and Commentator
Mr. Stephen Kunin, Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, P.C., Alexandria
Speakers
John Whealan, Solicitor, USPTO 
Speaker, JPO
Prof.  Heinz Goddar, Univ. of Bremen, Boehmert & Boehmert
Michael D. Stein, Woodcock Washburn LLP
Mr. Larry Bassuk, Texas Instruments Inc., Dallas
3:30 p.m.
Open Discussions
3:45 p.m.
Coffee Break
4:00 p.m.
Panel Discussion 2:  Nonobviousness in Courts
Moderator and Commentator
Prof. Mario Franzosi, Univ. of Bergamo
Panelists 
Honorable Randall R. Rader, United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 
Washington, DC
Ms. Debbie Nye, Foley & Lardner, Del Mar
Speaker, IP High Court of Japan
Dr. Jochen Pagenberg, Bardehle, Pagenberg, Dost, et al., Munich 
5:30 p.m. 
Open Discussion
5:45 p.m.
Closing Remarks
6:30 p.m.
Reception (Hosted by Seed IP Law Group)
July 21, Morning
Session 3:  Patenting Human Embryonic Stem Cells 
9:00 a.m.
Panel Discussion:  Patentability, Access and Ethical Issues
Moderator
Professor Janice Mueller, University of Pittsburg School of Law 

Speakers
Professor Joseph Straus, Max Planck Instiute
Professor Sean O’Connor, University of Washington School of Law, Seattle
Professor Anna Mastroianne, University of Washington School of Law, Seattle
10:30 a.m.
Open Discussion
10:45 a.m.
Coffee Break
Session 4:  Recent Developments in Inequitable Conduct
11:00 a.m.
Panel Discussion: Impact of USPTO New Rules and International Patent Prosecution
Moderator
Professor Toshiko Takenaka, CASRIP, University of Washington School of Law, Seattle
Speakers 
Mr. Paul Meiklejohn, Dorsey & Whitney LLP, Seattle 
Mr. David Carlson, Seed IP Law Group, Seattle
Mr. Shinjiro Ono, Yuasa & Hara, Tokyo
12:30 p.m. 
Open Discussion
12:45 p.m.
Closing Remark
12:50 p.m. 
Adjourn
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� 2007年專利及智慧財產權法務及實務夏季班之課程表詳如附錄2


�其中「申請專利範圍及說明書的撰寫」、「歐洲專利的訴訟」、「歐洲專利的實施」、「技術授權」等為相同時段擇一之選修課程。


� 2007年科技保護高階研討會之時程表如附錄3


� MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 127 S. Ct. 764 (2007)


� Gen-Probe Inc. v. Vysis, Inc., 359 F.3d 1376, 1380 (Fed. Cir. 2004)


� Altvater v. Freeman, 319 U.S. 359 (1943)


� 連邦國際專利事務所，「美國最高法院：授權期間仍得質疑專利有效性」，2007年7月9日連邦新知，http://www.tsailee.com/_ch/_new/default01.asp?PKID=57


� Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 127 S. Ct. 1746, 1750 (2007)


� Id. at 1755., 1762


� Id. at 1757.


� eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S. Ct. 1837 (2006)


� Id. at 1839.


� 原文為：(1) that is has suffered an irreparable injury; (2) that remedies available at law, sch as monetary damages, are inadequate to compensate for that injury; (3) that, considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and (4) that the public interest would not be disserved by a permanent junction；該翻譯摘自：謝佑鑫，「論處理專利蟑螂爭議問題之手段-美國禁制令與我國強制授權之比較」，世新大學法學院智慧財產權研究所碩士論文，頁44，2007年7月。


� Id. At 1840.


� Id. At 1841., 1842.


� z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp., 434 F. Supp. 2d 437,449 (E.D. Tex.2006)


� KSR Int’l Co. v. Teleflex, Inc., 172 S. Ct. 1727 (2007)


� 關於TSM原則，本文於第三章「建議原則（Suggestion test）及CAFC的主要判斷方式」之章節另有詳細說明，並於「KSR案對美國非顯而易知性的衝擊及對USPTO審查之影響」章節對美國非顯而易知性要件之影響做進一步討論。


� Asano專利：U.S. Patent No. 5,010,782 “Position adjustable pedal assembly；Smith專利：U.S. Patent No.5,063,811 ”Accelerator pedal assembly”。地方法院指出：「Asano專利教示了一種可調整式踏板總成….」，並指：「Smith專利則具有電子感應器固定於踏板總成之支撐架之明顯教示。」


� 關於Hotchkiss案及Graham原則，本文將於第三章之「Hotchkiss (1851)判例及1952年以前的觀念與判斷方式」及「Graham v. John Deere Co.(1966)判例及非顯而易知性判斷準則的建立」章節進一步討論。


� Id. at 1739, 1740


�關於顯可嘗試原則，本文將於第三章之「1960至80年代慣用的「顯可嘗試原則（obvious to try test）」」章節進一步討論。


� Id. at 1742


� Id. at 1732


� Id. at 1740


� Id. at 1745


� Mark D. Janis, The Federal Circuit as the Supreme Court of Patents, 2007 High Technology Protection Summit, p.1, 2007


� Adram B. Jaffe & Josh Lerner, Innovation and its Discontents ch.4 (2004); Mark D. Janis, The Federal Circuit as the Supreme Court of Patents, 2007 High Technology Protection Summit, p.5, 2007


� Mark D. Janis, The Federal Circuit as the Supreme Court of Patents, 2007 High Technology Protection Summit, p.5-6, 2007


� Mark D. Janis, The Federal Circuit as the Supreme Court of Patents, 2007 High Technology Protection Summit, p.2-4, 2007


� 35USC§103(b)係有關生物科技發明例外不適用(a)項之規定，(c)項為發明人所擁有之先前技術例外不適用非顯而易知性之規定。


� 原文為：A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made. 


� Peter S. Canelias, Patent Practice Handbook, p.6-3, Aspen Law & Business, 2002


� Graham v. John Deere Co., 383 U.S.1, p.3-4, 1966


�董安丹，「美國專利法上之非顯著性：歷史發展及GRAHAM原則(上)」，智慧財產權月刊第7期，頁80-81，1999年7月


� Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, Harold C. Wegner, Cases And Materials on Patent Law, p.311, 2003


� Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. (11 How.) 248. see also Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, Harold C. Wegner, Cases And Materials on Patent Law, p.311-315, 2003


� Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, Harold C. Wegner, Cases And Materials on Patent Law, p.311-315, 2003


� Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, Harold C. Wegner, Cases And Materials on Patent Law, p.311, 2003


� Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, Harold C. Wegner, Cases And Materials on Patent Law, p.318-319, 2003


�董安丹，「美國專利法上之非顯著性：法律上之判斷標準(中)」，智慧財產權月刊第11期，頁16，1999年11月


�董安丹，「美國專利法上之非顯著性：歷史發展及GRAHAM原則(下)」，智慧財產權月刊第9期，頁66-74，1999年9月


�關於Graham原則，於各文獻上說法略有出入，有謂3個步驟或4個步驟，其差異在有將第4步驟視為額外的輔助判斷標準，亦有第2第3步驟互換者，但其內容皆大致相同，本文採本研習課程所講授之說法。


�董安丹，「美國專利法上之非顯著性：歷史發展及GRAHAM原則(中)」，智慧財產權月刊第8期，頁36-37，1999年8月


�尹守信，「淺析美國專利法上之非顯而易知性要件」，智慧財產權月刊第84期，頁137，2005年12月


� Okajima v. Bourdeau, 261 F.3d 1350, 1354-55 (Fed.Cir. 2001), cert. denied, 534 U.S. 1128 (2002); Amazon.com v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343, 1364 (Fed.Cir. 2001) 


� Akzo N.V. v. U.S. Intern. Trade Comm., 808 F.2d 1471, 1481, 1.U.S.P.Q.2d 1241 (Fed.Cir.1986); Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, Harold C. Wegner, Cases And Materials on Patent Law, p.357-358, 2003


� Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, Harold C. Wegner, Cases And Materials on Patent Law, p.358, 2003


�董安丹，「美國專利法上之非顯著性：法律上之判斷標準(中)」，智慧財產權月刊第11期，頁19，1999年11月


�尹守信，「淺析美國專利法上之非顯而易知性要件」，智慧財產權月刊第84期，頁141-143，2005年12月


� Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, Harold C. Wegner, Cases And Materials on Patent Law, p.347, 2003


� Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, Harold C. Wegner, Cases And Materials on Patent Law, p.347-355, 2003


� Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, Harold C. Wegner, Cases And Materials on Patent Law, p.356, 2003


� 關於該審查指南所記載「KSR的判決內容及非顯而易知性的法律原則」之內容，本章節不再多做說明，該內容於本文第二章之「非顯而易知性的更高標準－KSR Int’l Co. v. Teleflex, Inc.」已大致提及。


� Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1316, 75 USPQ2d 1321, 1329 (Fed. Cir. 2005); MPEP §2111.


� Department of Commerce, USPTO, Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103 in View of the Supreme Court Decision in KSR International Co. v. Teleflex Inc., Notices: Recent Patent-Related 72 Fed. Reg. 57526, Oct 10, 2007


� Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, Harold C. Wegner, Cases And Materials on Patent Law, p.380, 2003


� 陳仕棋，「進步性之判斷-以歐洲問題解決法審視我國專利舉發案判決之研究」，世新大學法學院智慧財產權研究所碩士論文，頁17-18，2007年7月。


� 原文為：An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Art. 54(3), these documents are not to be considered in deciding whether there has been an inventive step.


� T 229/85 3.3.1, [1987] Offic. J. Eur. Pat. Off. 237；Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, Harold C. Wegner, Cases And Materials on Patent Law, p.378, 2003


� Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, Harold C. Wegner, Cases And Materials on Patent Law, p.378-379, 2003


� T745/92，in CASE LAW OF THE BOARDS OF APPEAL OF THE EUPROPEAN PATENT OFFICE


� Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part C, Chapter IV, 9.9(i)


� Monarch Knitting Mach. Co. v. Sulzer Morat GmbH, 139 F.3d 877 (Fed. Cir.1998)


� 「專利」一詞於日本稱為「特許」，但其於英譯資料仍譯為「Patent」，為與前後文一致，本文仍以專利一詞稱之，惟法條仍以特許法稱之。


� 以上資料來源：華盛頓大學法律學院基金會於2007年7月20日及21日所主辦之「2007年科技保護高階研討會，2007 High Technology Protection Summit」之簡報資料。主題為「Inventive Step in Japan」，報告人為JPO審查標準科主任Setsuko Asami；及「Inventive Step in Japan Courts」，報告人為日本智慧財產高等法院法官Yoshiaki Shibata


� 「easily accomplished」為我國專利法第22條對於「所能輕易完成」之英譯。專利法規英譯彙編，經濟部智慧財產局，頁13，2004年10月


� 顏吉承，「美國KSR案判決對我國進步性審查之啟示」，智慧財產權月刊第105期，頁5，2007年9月


� 詳細內容請參考民國83年11月25日公告之新式樣專利審查基準


� 專利審查基準第三篇新式樣專利實體審查第三章，3.4「創作性之判斷基準」，1995年3月3 施行


� 關於歐盟的「問題解決法」和日本的「主要引證發明」，詳細內容請參考本文第二部分第三章「歐洲與日本進步性之探討」


� 詳細內容請參考第四章之「我國新式樣專利創作性之討論」。
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