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內容摘要： 

歐洲專利學院（European Patent Academy）為協助新興國家建立一套完整的專利審查機制，特於2007年10月15日至10月18日在德國慕尼黑舉辦為期4天之「訓練手冊」（Train the trainers on “Training Manual”）研習課程。課程內容主要介紹如何使用歐洲專利學院建置之發明專利「訓練手冊」，包括歐洲專利組織之現況、專利說明書及申請專利範圍之撰寫、新穎性、進步性、申請專利範圍明確性、申請單一性等專利要件以及相關案例討論。本次課程主要目的係期望來自各國的學員能將這份訓練教材及訓練方式帶回國內，配合各國專利法令參考利用，對於某些專利制度剛起步萌芽的國家（如柬埔寨，專利部門甫於2006年成立）確有極大助益。該訓練手冊內容係針對發明專利說明書、申請專利範圍及專利要件等課程內容予以「模組化」（modules）建構，每一模組皆可獨立進行講授，對於新進審查人員的觀念灌輸或在職人員的進修充電皆有幫助。訓練過程除由歐洲專利局資深審查官講授課程大綱外，並讓所有學員輪番上台，扮演訓練講師的角色，藉由實際案例說明與其他學員互動，對於開拓國際視野，增進專利審查實務觀念等獲益匪淺。

摘要
歐洲專利學院（European Patent Academy）為協助新興國家建立一套完整的專利審查機制，特於2007年10月15日至10月18日在德國慕尼黑舉辦為期4天之「訓練手冊」（Train the trainers on “Training Manual”）研習課程。課程內容主要介紹如何使用歐洲專利學院建構之發明專利「訓練手冊」，包括歐洲專利組織之現況、專利說明書及申請專利範圍之撰寫、新穎性、進步性、申請專利範圍明確性、申請單一性等專利要件以及相關案例討論。本次課程主要目的係期望來自各國的學員能將這份訓練教材及訓練方式帶回國內，配合各國法令參考利用，對於某些專利制度剛起步萌芽的國家（如柬埔寨，專利部門甫於2006年成立）確有極大助益。該訓練手冊內容係針對發明專利說明書、申請專利範圍及專利要件等課程內容予以「模組化」（modules）建構，每一模組皆可獨立進行講授，對於新進審查人員的觀念灌輸或在職人員的進修充電皆有幫助。訓練過程除由歐洲專利局資深審查官講授課程大綱外，並讓所有學員輪番上台，扮演訓練講師的角色，藉由實際案例說明與其他學員互動，對於開拓國際視野，增進專利審查實務觀念等獲益匪淺。
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第一篇、出國記要與歐洲專利組織簡介
第一章、出國目的與過程

1.1、出國目的

為加強智慧財產權人才培訓，提升審查人員國際觀，使國內專利制度與專利審查水準符合國際趨勢與要求，本局於「96年度出國科專計畫」項下，安排相關人員至歐洲專利學院（European Patent Academy）參加研討會及相關訓練課程。藉由歐洲專利局（EPO）各專業領域講師對主題的深入分析與解說，能夠瞭解我國與他國專利制度與實務之異同，並與參加國家代表進行實務意見交流，瞭解各國專利審查實務的概況，促進各國間的調和。基於前述需求，職等獲派參加該學院舉辦的研討會，主題為「專利訓練手冊」（Train the trainers on “Training Manual”），其內容主要係介紹如何使用歐洲專利學院所編定之「訓練手冊」，該手冊主要係訓練歐洲專利局新進審查官所使用之輔助教材，內容主要係針對發明專利實體審查之要件作一深入淺出的介紹，共分五個模組（modules），包括：

•專利說明書、申請專利範圍之審查

•新穎性

•進步性

•明確性

•單一性

每一模組內容皆包含：

•輔助教材- Supportive Information（SI） 。
•投影片內容大綱- Power Point Presentations（PPT） 。
•範例練習- Examples 。

•評量- Evaluvion 。
•實際案例演練- “Worked-Out-Problem”（WOP） 。
•問題與解答- ＂Conventional Problems＂（CP）。 
透過EPO專業訓練講師說明及案例研討方式，讓各國學員在審查思維及經驗交流等方面獲益良多。

1.2、出國過程

歐洲專利學院(European Patent Academy)係由歐洲專利局(European Patent Office，EPO)提供經費，在國際技術合作計畫架構下，專職法律/國際事務，及協調涉外訓練活動之機構，於2005年1月開始運作，由EPO負責管理，總部設在德國慕尼黑，在歐洲委員會 (European Commission)經費支持之技術協助計畫項下，規劃研討會與課程，以加強保護智慧財產，並與國際智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization)、歐洲專利局會員國之相關政府機關，及其他工業財產權組織等，共同辦理研討會。

歐洲專利學院於每年年初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，各國參加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，通知辦理出國手續、訂購機票，郵寄學員名單及旅程重要資訊，另一方面則在研討會當地為學員們安排住宿與學習相關事宜。

本次研討會課程內容包括「歐洲專利組織簡介」、「發明專利說明書及申請專利範圍」、專利要件之「新穎性」、「進步性」、「明確性」和「單一性」等（請參閱附件研習課程表），研討會最後還有二個小時時間進行觀摩評量，請各國學員代表簡介該國（或組織）的專利審查制度，並比較與歐洲專利公約之間的差異，以增進彼此瞭解。本次研習學員除來自我國兩位學員外，尚包括來自中國大陸知識產權局（SIPO）4人、南韓智慧財產權局（KIPO）2人、非洲區域工業財產權組織（ARIPO）1人、非洲智慧財產權組織（OAPI）1人及印度、泰國、柬埔寨等國專利商標局各1人，共計13人參加。
職等於預定時日搭乘華航班機由桃園機場出發，飛往法蘭克福再轉搭德航班機前往德國慕尼黑。於法蘭克福國際機場第二航廈搭無人駕駛的機場捷運（Sky Train）前往第一航廈，再於德航轉機櫃台完成劃位，續搭德航班機前往慕尼黑。班機降落於慕尼黑國際機場後再依循指標前往慕尼黑機場地鐵站，轉搭地鐵S-Bahn （S8線）至Isartor站下車，從出口步行約5分鐘即抵達歐洲專利學院安排位宿的Hotel Isartor。由此前往上課地點的歐洲專利局亦僅需5分鐘路程。

  第二章、歐洲專利組織及歐洲專利局簡介

2.1、歐洲專利組織簡介
歐洲專利組織(European Patent Organization，簡稱EPO)係依歐洲專利公約(European Patent Convention，簡稱EPC)建立，任務為授與歐洲專利，下設行政理事會(Administrative Council)與歐洲專利局(European Patent Office，亦簡稱EPO)兩個機關，分掌立法權與執行權，歐洲專利組織授與歐洲專利之任務係由歐洲專利局在行政理事會監督下負責執行。行政理事會為立法機關，由各締約國(Contracting States)代表組成，負責立法及監督歐洲專利局；歐洲專利局為執行機關，負責執行歐洲專利組織之任務。
歐洲專利公約（EPC）係於1973年10月5日於德國慕尼黑之外交會議中所簽署，比利時、法國、德國、盧森堡、荷蘭、瑞士、與英國是於1977年10月7日成為最早加入歐洲專利公約之會員國，歐洲專利局（EPO）是根據歐洲專利公約，於1972年正式成立的組織。歐洲專利由位於慕尼黑的歐洲專利局統一標準審核，專利申請人要於申請階段時，先行指定欲享有專利權之會員國待審核通過後，即可在指定國中註冊領證而享有專利權。 
《截至2008年1月1日止，歐洲專利公約共有34個會員國》 
包括英國（GB）、瑞典（SE）、奧地利（AT）、法國（FR）、波蘭（PL）、摩納哥（MC、德國（DE）、丹麥（DK）、葡萄牙（PT）、荷蘭（NL）、西班牙（ES）、愛爾蘭（IE）、比利時（BE）、希臘（GR）、芬蘭（FI）、盧森堡（LU）、義大利（IT）、賽普勒斯（CY）、土耳其（TR）、匈牙利（HU）、斯洛維尼亞（SI）、保加利亞（BG）、羅馬尼亞（RO）、斯洛伐克（SK）、捷克（CZ）、愛沙尼亞（EE）、冰島（IS）、瑞士（CH）、拉托維亞（LV）、立陶宛（LT）、列支敦斯登（LI）、馬爾他（MT）。另挪威（Norway）和克羅埃西亞（Croatia）分別於2007年10月5日及10月31日遞交歐洲專利公約（EPC）和2000年11月29日的EPC修正法案批准文件，自2008年1月1日起，EPC修訂版開始對挪威（NO）和克羅埃西亞（HR）生效，成為歐洲專利公約第33、34個會員國。

  
《4個專利權延伸國》(Extension States) 
4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)、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)，目前共有34個締約國加上4個延伸國，即歐洲專利制度現可提供發明人共38個歐洲國家的專利保護。

2.2、歐洲專利局之現況及運作

德語、法語和英語為歐洲專利局認可之三種官方語言。截至2006年底為止，歐洲專利局共有6319名員工，分別來自30個不同國家，其中60%為專利審查人員，從事包括前案檢索、實體審查及異議等工作。位於慕尼黑總部有員工3442人，海牙分部有員工2474人，柏林分局有員工281人，維也納分局有員工118人。其中，德國籍佔26%，法國18%，荷蘭10%，英國8%，義大利7%，比利時6%，西班牙6%，奧地利4%，希臘2%，瑞典2%，其他國籍11%。      
 歐洲專利局總局設在德國慕尼黑，分局設在荷蘭海牙；德國柏林和奧地利維也納則各設有辦事處。歐洲專利局任務是由五個部門（Directorates-General，簡稱DG）共同來達成，該五大部門分別簡稱為DG1、DG2、DG3、DG4和DG5。
 DG1和DG2負責歐洲專利從申請收件到核准的所有作業流程，同時也負責異議程序。主要工作包括形式審查、前案檢索、申請案公開以及實體審查。但DG1更多了一項維護和開發專利前案文獻的職責。

DG3是由若干個上訴委員會（Board of Appeal，簡稱BoA）組成，對於不服有關申請案形式審查、實體審查、法律適用或異議程序的決定而提起的上訴案件，上訴委員會須擔任相當於司法機關的獨立審理工作。DG3辦公處所設在慕尼黑的EPO總局。DG4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則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。
2.3、歐洲專利之申請及審查

申請說明 
A．申請種類：發明專利。 
B．申請之文件：摘要、說明書、申請
專利範圍、圖式（亦可無圖式）宣誓書、委任狀。 
C．優先權之行使：同一發明若已先向巴黎公約之會員國家提出申請，而要在歐洲專利申請程序中主張原專利申請日之優先權時，則應在第一國外申請案（包括台灣）申請日起12個月內向歐洲專利局申請。 

審查制度 
A．歐洲專利公約(EPC)係自1977年10月7日正式生效，於1978年6月1日開始受理申請案。

B．自申請日起18個月後公開，公開後6個月內必須提請實審並同時指定出於核准後所要註冊行使專利權之會員國，如此獲准後即可於指定國逐一繳費註冊並領證並同時公告。 
C．申請人只要指定註冊國超過7國時，即可享有所有會員國之註冊資格。 

專利期限 
A．自專利申請日起算20年止。 
B．專利維持年費自申請日起第3年開始繳納。
專利效力

A．歐洲專利相當於向各會員國申請並獲得之專利。 
B．專利侵權或爭議，依各會員國法律處理。

2.4、歐洲專利公約「EPC 2000」新規定
隨著2000年修訂版歐洲專利公約（通稱EPC 2000）已於2007年12月13日開始正式生效，歐洲專利制度已進入重要新頁。自該日起，所有歐洲專利公約（EPC）締約國將遵行此新版EPC。 
    EPC 2000在實體專利法方面--即可專利性要件--的變動很少，惟與1973年沿用的原始版EPC相較，已做了許多程序作業上的改良，但同時保留了歐洲專利制度為人所知的高水準和已通過時間考驗的架構。通過此一新制主要目的如下：

A．調和化，使EPC制度更進一步與TRIPs、PCT及專利法條約（Patent Law Treaty，PLT）接軌；
B．滿足使用者需求，檢索與審查合一，小幅修改遣詞用字使法律規定更符合實務狀況；
C．刪除不必要的相關規定；
D．法規鬆綁，部分條文移至施行細則，公約以下之規則（施行細則）較具彈性，可由行政理事會來做調整，公約條文儘可能避免修改。
重點摘要：

1. 提出限縮申請專利範圍之程序：
在EPC 2000施行後，專利權人得直接向歐洲專利局申請限縮所有指定國的申請專利範圍，且不需向歐洲專利局檢附該在先權利的相關資料，也不需說明任何理由，即使是可歸責於專利權人的原因，歐洲專利局也不得拒絕受理。
惟，專利權人提出限縮申請專利範圍，必須針對實質內容提出修正，而非只修正文字；歐洲專利局對於此種限制申請專利範圍的修正，只審查是否增加了原申請專利範圍以外的內容，避免未經審查直接擴大了專利核准的範圍，但不針對新穎性或進步性加以審查。此外，專利權人在專利有效期間內得隨時向歐洲專利局請求限縮申請專利範圍，因此舊法規定專利核准公告後9個月內任何人得向歐洲專利局提出異議的期間即有必要對應而做修正；EPC 2000則修改為，若已經有第三人對該專利提出異議，則提出限縮申請專利範圍之程序就要被終止。（Art.105(a)，Rule 93(2) EPC 2000）
專利權人可以在統一的EPO上訴程序中自願限縮專利範圍來維持專利權，其效力及於所有締約國；而舊法時，只有6個國家有相當的上訴程序，且其法律效力僅及於相關國家，延長侵權訴訟的過程。
2. 新穎性：
EPC舊法規定一發明若未構成既有技術（the state of the art）的一部分，則視為新穎，亦即包含在申請日或優先權日之前提出申請，但直到該日之後仍未公開的EPC案的內容，也屬於既有技術；而這僅適用在一較晚的申請案與一被公開的先前申請案的指定締約國相同的案件的情形。
EPC 2000則修改為一發明的優先權日之前已存在的技術，但是在該發明主張的優先權日當天或優先權日之後才公開，則對於該發明所指定的EPC締約國而言，仍具有新穎性。
至於用於特殊治療的物質及組成物，EPC對其新穎性則規定：即便一個已知的物質（substances）或組成物（compositions），也可以就其首次的醫療用途，再藉由以「作為一藥劑的組成物X」的請求項型式申請專利，例如原先知道可用來治療眼睛疾病的組成物X，其後首次被發現也可以被用來治療骨癌，則組成物X對於治療骨癌具有新穎性。
    前述製法與活性成分已習知，但發現新穎醫療用途（new medical use）者，稱為「瑞士型請求項」（Swiss claim）；EPC 2000只允許已知的物質或組成物就其首次醫療用途具有新穎性（二次使用的功效），但不包括已知的醫療裝置（devices）或手術方法（surgical methods）。所以藉由手術或治療對人體或動物的處理方法，及實施在人體或動物上的診斷方法，因為不具有產業利用性，所以仍然不得申請EPC專利（Art.54（5）EPC 2000）。
3. 對於專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，簡稱PCT）前案及不具發明單一性（unity）前案的檢索：
EPO申請案必須符合發明單一性，也就是必須一組發明在技術上相互關聯而屬於一個廣義發明概念者，才能寫在同一案中申請，否則應該要分割申請。
然而，已經依PCT申請專利的案件再申請EPC，可能被認定不具單一性（unity）；依據舊法，若EPO認為已依PCT提申的專利案與EPC案不具單一性，將僅對EPC申請案中涉及請求項首次提到的發明部分製作歐洲檢索報告，並通知申請人，若檢索報告要涵蓋其他發明，必須在指定期限內另外繳納其中每一項發明之檢索費，也就是准許申請人再付費檢索其他前案；但EPC 2000實施後，EPO將不再給予申請人機會再次付費檢索。申請人為了確保後來提申的EPC案的申請專利標的，即使增加費用，也只好在母案被核准前提分割申請案。
4. 提供先前技術（Prior Art）相關資訊：
EPC 2000規定EPO有權要求申請人提供前案的先前技術相關資訊，若申請人未於期限內提出，EPC案將被視為撤回。提出資料期間則由審查委員權宜決定是否延展。
5. 優先權（Art. 87 EPC 2000）：
EPC 2000施行後，目前非巴黎公約（Paris Convention）締約國、但屬於WTO成員國的國家包括台灣（發明、新型案）、泰國、安可拉、汶萊、斐濟、科威特、馬爾地夫、緬甸和索羅門群島等，申請EPC案都可以向歐洲專利局主張優先權。
其次，優先權主張必須在一開始申請時就提出，過去舊法需要提交優先權文件的翻譯，現在不需要。但如在「1001」表格中勾選不主張優先權者可加速案件審查。而若一開始沒有提出優先權日期，之後可以在4個月內使用重新建立優先權，也就是優先權日期的16個月之內。（Rule 52(3) EPC 2000）

6. EPC專利權保護程度：
EPC是經過審查後授予專利，審查目的在確定EPC案及相關發明符合EPC的可專利要件，所以這些要件不僅構成授予EPC專利的基礎，也是各國法院評斷其專利有效性的基礎；亦即，在EPC下，歐洲專利所獲得的保護程度在所有締約國均為一致。為了使專利保護範圍明確，EPC案申請專利範圍必須以明確且充分的界定所欲保護的技術特徵。EPC 2000雖然修改了一些文字要求申請專利範圍必須明確且充分地被界定，但實際上歐洲各國法院早已開始執行各種方法達此目的，所以這些文字的修正對實務作法沒有太大影響。
7. 取得申請日（Art. 80，Rule 40 EPC 2000）：
舊法規定申請人必須完備申請專利範圍、說明書、圖式，才能取得申請日；EPC 2000則規定申請人只要就同案提出先前的他國專利申請案之申請案號、申請日、向何國專利局提出申請，並向EPO說明本EPC案與前案的申請專利範圍、說明書、圖式均相同即可取得申請日，但必須在EPC案申請日後2個月內提出前案的公證本；若未在2個月內提出，EPO將給予2個月期限通知補正。在提出歐洲專利申請時，所有EPC締約國自動成為指定國。申請人可以用任何語文提出申請，在申請階段不必花費昂貴的翻譯費，只需在後續必要時，再提出3種EPC的官方語言（英文、法文或德文）之一的翻譯本。
8. 擴大上訴委員會的上訴程序（Art. 112a，Rule 104-110 EPC 2000）： 

EPC 2000施行後，專利權人的權利已強化，專利權人可以就上訴委員會（boards of appeal）對其專利的判決提請擴大上訴委員會（Enlarged Board of Appeal）討論，但僅限於「程序違法」（procedural irregularity）時。
9. 錯失時效的補救措施：（Art. 121 EPC 2000）

關於未於期限內補正，EPC 2000使申請人可以在繳交費用後補正，而舊法則需透過冗長程序來回復其權利。
10. 過渡條款：
所有向EPO提出申請的新專利申請案將依據EPC 2000的規定審查，為避免雙重標準和不必要的繁瑣，EPC 2000亦將適用於目前待審中而未受其他限制或相反規定的歐洲專利申請案。

  第二篇、訓練手冊的架構及操作說明 
本份報告是一訓練手冊研習報告，故本篇在說明專利要件及依專利法所規定之說明書申請專利範圍之記載方式，乃是依一個trainer 訓練trainees方式，其重點是在訓練新人或在職訓練，容易讓學員抓到重點，且利用案例分組討論方式，刺激學員思考能力及邏輯推理，當運用到審查專利案時，能更得心應手。
第一章、訓練手冊的基本概念

歐洲專利局所使用之「訓練手冊」（Training Manual）各個單元內容的設計，除了配合各個不同技術領域學有專精的新進審查人員之需求外，也針對在職審查人員在某些特定議題上，提供作為補充教材之需求。而為達成能滿足不同層次學員的學習效果，訓練手冊內容除將各項主題模組化之外，尚包含基礎的理論分析與深入的實務研究，使講師能配合不同程度的學員因材施教。

由於本訓練手冊係由歐洲專利學院根據歐洲專利公約、施行細則等法條之需求建置而成，因此作為一個訓練講師，須事先熟習其國內相關的母法規定，並區分其間的差異，才能使該訓練手冊內容得到適當的調和，其內容架構共分為五大模組，包括：

•專利說明書、申請專利範圍之審查（Description & Claims）

•新穎性（Novelty）

•進步性（Inventive Step）

•明確性（Clarity）

•單一性（Unity）

每一模組皆包含以下題材（materials）﹕

1. 輔助教材（Supportive Information，SI）：針對各個專利要件之定義詳加解釋說明，包括所引用的法條、立法意旨，相關審查基準、施行細則的規定，審查專利要件之判斷流程及步驟，及針對不同技術領域的案例練習等。教材內容再視需求區分成訓練講師（Instructor）使用，以及受訓學員（trainees）使用，並提示講師相關授課技巧，使受訓學員能快速有效率地熟悉各個課程主題。

2. 投影片內容大綱-（Power Point Presentations，PPT）﹕將各專利要件及範例以深入淺出的方式作重點摘要，幫助學員於最短時間內對各專利要件建立初步的概念及認識。

3. 範例（Examples）﹕針對每一專利要件，提供多個不同技術領域之案例進行專利要件分析，指導學員如何解讀一件專利申請案，例如﹕讓學員辨識案例中之請求項何者為獨立項，何者為附屬項，為什麼？該請求項之寫法是否符合EPC的規定？ 

4. 評量（Evalution）﹕每一單元模組皆附有數十道練習題及解答，供學員作自我評量，講師也可藉此驗收學員對個別單元的學習效果。

5. 問題實作練習（＂Worked-Out-Problem＂，WOP）﹕針對不同專利要件、實體審查的程序，提供一連串的題庫供受訓學員練習，並經由課堂上的相互討論，使學員更深入理解教材內容，每道問題均附有解答，以方便學員對所學習課程的理解程度作自我評量。

6. 問題與解答（＂Conventional Problems＂，CP）：針對不同專利要件，提供一件完整的專利申請案作為範例，包括該申請案之技術內容與先前技術文件之比對，以及審查說明書及請求項是否滿足專利要件的判斷過程及最終核准或核駁心證形成之過程等，由受訓學員事先研讀，再於課堂上作簡報，根據範例内容提出的問題進行討論，授課講師則從旁輔助學員並提出解答，與其他學員作問題討論或經驗分享。

7. 訓練講師便覽（Instructor manual）﹕建議訓練講師如何建立完整的教學概念及教學技巧，例如分組討論、腦力激盪或角色扮演等，而對於各項教材内容講授的進度控制與時數安排也提供建議。

訓練手冊的每一單元模組各自獨立存在，並可個別單獨講授；然而因專利要件如新穎性、進步性、單一性等內容具有前後關連性，故學員最好具備專利的基本概念，方有助於各單元相關案例研討。如要進行完整的訓練課程，本手冊建議各單元的先後順序如下，即﹕「專利說明書、申請專利範圍」→「新穎性」→「進步性」→「明確性」→「單一性」。

在進行每一單元的講授過程中，訓練講師可視學員的專業程度及技術背景調整授課的進度，例如部分申請案例的技術領域過於冷門，太多專有名詞艱深難懂，可快速略過。

新進審查人員在如完成五項單元模組的訓練課程後，建議利用一些時間，在課堂上進行實務操作練習，經由實務操作練習或案例分析，學員與講師之間的互相發問討論，使問題能迅速且有效率地得到解答，同一時間其他學員也能因此受益匪淺。
第二章  說明書及申請專利範圍（Description and Claim）

2.1 說明書（Description）

根據Rule 27 EPC所規定，說明書是專利申請書的一部份（可能會包括圖式），說明書的功能是將發明仔細記載清楚，說明書須包含有
(a)發明相關所屬技術領域（the technical field to which the invention relates）。
(b)相關先前技術（the relevant background art）。
(c)揭露發明相關技術問題即能被了解解決方法（a disclosure of the invention so that a technical problem and its solution can be understood）。
(d) 圖式簡單說明及圖式（a description of figures and drawings）。
(e) 至少一發明實施例（a description of at least one way to carry out the invention）。
Rule 35 EPC規定說明書形式上要求
Rule 32 EPC規定圖式特別要求
Rule 34 EPC規定所禁止事項

2.2  如何審查說明書

EPO建議分2個步驟為有效審查說明書：
第一步驟—Overview
˙快速瀏覽說明書
˙獲得一概要
˙辨識說明書中組成部分（Rule 27（1） EPC）
˙獲得有關該發明的第一印象
第二步驟-- Detailed analysis
˙弄清楚說明書中組成部分是否達到要求
˙同時，試著更進一步了解發明所主張的

2.3  申請專利範圍（Claim）

申請專利範圍的功能是確定申請者申請專利時所要保護的內容範圍，依Rule 29 EPC規定申請專利範圍的內容及種類，Rule29(1)(a)和(b)規定申請專利範圍可以”二段式”形式撰寫。將請求項之組合中屬於先前技術部分寫在第一部分(the first part)，而第二部分或特徵部分則敘述發明中加諸於先前技術之技術特徵。而在審查時若有一文獻顯示，請求項之特徵部分之特徵中有一個或以上之特徵已為該請求項中第一部份之所有技術特徵之組合時，而該組合具有與請求項發明之組合相同之功效時，則審查官會要求申請人將該特徵併入第一部分。而二段式撰寫之目的是為了讓讀者清楚知道何部分是請求項中與必要技術特徵。該型式一般係用於獨立項之撰寫，是否可用於附屬項之撰寫，於基準G-C-III第3.4中規定，附屬項並未必以該形式撰寫，但亦不禁止使用該撰寫形式來撰寫附屬項（Ｃ-III-4）。
2.4  如何審查申請專利範圍

如同審查說明書一般，在EPO操作手冊中，分為2步驟：


第1步驟—Overview
˙辨識獨立項及附屬項並作記號
˙辨識獨立項發明的範疇（category）
第2步驟-- Detailed analysis
˙每一獨立項的範疇清楚？是否包括所有必要技術特徵？用語清楚？有否圖式可參考？
˙附屬項所依附獨立項次是否清楚？是真正附屬項？任何圖式所參考？
˙利用畫圖畫出每一獨立項所特定的裝置，方法或化合物。
利用畫圖方式主要好處是對於缺乏明確性可立即辨識（如系統部分未聯結，不合邏輯或錯誤的系統），再來是專利中申請專利範圍合法的記載，可使審查人員儘所能從申請專利範圍中了解其發明所要保護之範圍。
第三章  新穎性（Novelty）

3.1  新穎性概念

3.1.1 新穎性法源

根據歐洲專利法Article 52（1）EPC要求，發明要是新穎的（New），而Article 54 EPC要求，凡不屬於當時技藝狀態（state of the art）的一部分之發明就是新穎的（New），當時技藝亦包含申請日(或有效主張之優先權日)早於審查之申請案之申請日(或有效主張之優先權日)而其依第93條規定所公開之公開日在該申請案之申請日當日或之後之其他歐洲申請案之內容(the content of other European applications)。Article 54（2）EPC規定之當時技藝狀態（state of the art）為任何事物可為公眾所獲得，利用如口頭或書面描述或使用，簡單一點說，至少大眾中之一員於申請日前，已經使用該資訊，就表示該資訊已為公眾可獲得，不包括機密或秘密，另網路上之資訊，只要可證明該資訊於網站上出現之確定日期，就可確定為先前技術。
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Claim:

"A half-circle-shaped hook for a crane,
made of stainless steel, the edge of the
hook pointing upwards when the hook is
hung up"
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一發明被准予專利，必須該發明之某些是新的（New），該技術是以前不存在的，而在專利語言中何謂新穎的（New），我們可用一圖式來解釋，何謂新穎的（New）？











應該注意的，雖然地球儀（globe）是已知的，但中間環（如為增加穩定），對先前技術而言，中間環是一新技術；在訓練trainees時，可用一比喻，讓trainees可抓住新穎（New）定義重點，如果你有一個〝New〞boy friend or girl friend 以一通常知識，那代表he or she會成為New boy friend or girl friend只是最近，但在一起半年或1年後，你將不會再稱he or she為New boy friend or girl friend，因為每件事情會有新到舊的問題，但在專利語言中，卻是不同的，事實上，如果在專利上曾經是新的，那就是永遠的新。

3.1.2  隱含特徵及〝…for…〞的解釋

外在明顯揭露是非常清楚，精確且完全記載，但隱含之揭露是沒有直接記載卻是間接的，隱含的但卻可使發明所屬技術領域中具有通常知識者可以執行先前技術之教示，且必然地可達到一種會落入該請求項的範圍之效果，審查人員提出此種新穎性之核駁理由應該僅能在對該先前技術所教示之實際效果是毫無懷疑的狀況下才能提出，另歐洲專利局審查基準之G-C-III-9第4.8節對於”用於．．．之裝置”（”Apparatus for…”）等用語之解釋，當請求項以此類文字開始例如：”用於實行某種方法之裝置．．．”，必須被解釋為僅是表示該裝置是適合於實行該方法，然而若已知之裝置具有請求項中之全部特徵，但是卻不適合用於所陳述之目的，或是需要加以變更以使其能夠如此使用，如此則一般不能視為該已知之裝置可預測該請求項。我們可用下面案例來解釋。














該案例中2個鉤（hook）對於功能性定義是非常隱含的，一個是作為釣魚，一個是用於起重機，它們當中任一具有個別性及特定的不同，例如，大小、形狀及強度的不同，儘管鉤體形狀可能相同，但在結構及功能型技術特徵是不同的，先前技術是不能使本案不具新穎性。[image: image2.png]Analysis of Application

in view of prior art at hand.
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 3.1.3  相等物（Equivalents）或上、下位概念（Generic disclosures ＆ specific example）

如果2物並不是完全相同的，但只是在申請專利範圍中所記載是等價或非常相似，這樣也不能考慮2物是相同的，例如前案是一鋅（zinc）製水瓶，而申請案申請專利範圍是一鋁（aluminum）製的水瓶，雖然都是由金屬所製成，但鋅與鋁是明顯不相同的東西，所以，前案並不能使申請案不具新穎性。但如果是上、下位關係，所呈現的結果就不一樣的，前案是一上位概念，繼續上面之例題，前案如果是一鋁製成之水瓶，而申請案申請專利範圍是金屬製成水瓶，則前案可使申請案不具新穎性，相反前案是上位概念，則不能使申請案中申請專利範圍之下位概念不具新穎性。

3.2  評估新穎性過程之概述

可分二階段判斷：
第1階段，如果是符合Article 54（2）之先前技術，我們必須審查該先前技術所揭露。
第2階段，一但確定了先前技術，必須比較申請案申請專利範圍與先前技術所揭露。

要注意的是，在審查新穎性時，審查申請專利範圍是重於說明書實施例，所以申請專利範圍之技術特徵，必須給予最寬廣解釋，換句話說，申請專利範圍之技術特徵解釋，該技術人士應依有效時間（申請日或優先權日）技藝狀態了解，而給予解釋。

3.3  範例

〔申請專利範圍〕
一精密電阻包含一陶瓷桿，該陶瓷桿表面具螺旋狀金屬，其特徵在於該金屬之電阻係數為2.8µΩcm。
〔先前技術〕
1.一型錄上揭示一電阻，其形成方式係在一陶瓷桿上布有螺旋狀鋁。
2.一標準參考書上說明鋁塊材之電阻係數為2.8µΩcm。
〔結果〕
先前技術1、2可證明申請案不具新穎性。
〔說明〕
    先前技術1揭示螺旋狀鋁，鋁對金屬而言係屬下位概念，故下位概念發明之公開使得所屬上位概念發明不具新穎性。又先前技術2旨在補強說明鋁塊材電阻係數為2.8µΩcm之事實，故基本上先前技術1、2仍同屬一份文件，而非結合先前技術1、2來證明申請案不具新穎性。 

這個範例的目標是說明(非常稀有)兩份資料結合可以為攻擊新穎過程中使用的情況，有技能審查人員在電器電阻器技術中，能簡單輕易知道該項技術（如resistivity of aluminium deposited by XYZ is 2.8Ω.cm），並不需要2份文件結合，使之不具新穎性，但並非所有熟習該項技術審查人員皆能將所有知識記於心中，或許有可能將該案准予專利，因此標準參考書可提供這樣一個事實，而不需要第2份文件的使用，值得注意是，這裡所指結合，並非進步性中所指2份文件結合，在這裡中，熟習該項技術審查人員並沒有使用第2份文件合併去證明額外特徵，只不過是證明第1份文獻確實可使申請專利範圍不具新穎性。
3.4  給教導者在新穎性練習上之建議

這訓練過程中，一些案例的教導，常將trainees推測為具有相同背景經驗知識領域中，而有相同意見的理想結果，確實計畫使trainees練習容易理解，並且使trainees能夠只專心新穎性的問題，但有些討論，會因trainees技術領域之常識及普通知識不同而有不同結果，審查人員在他們的專業領域中，知道何謂該領域之普通知識，但在其他領域審查人員，並不會擁有其他領域之普通知識，這是大多數trainees都會有的情況，因此model solutions並不被視為正確解決方法，而是像引導或幫助的訊息，在練習過程中，小組針對一先前技術文件討論，在文件一特徵出現或缺少，有不同討論結果，其實可認為是十分好的，只要這背離解決方法已經有一個理由解釋。
以下幾個練習，配合Training Manual中討論結果 讓Trainers知道如何引導Trainees練習及討論






3.4.1  練習1（用緊握表面的罐）
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  這練習trainers可以用小組討論方式來引導，非常重要的是，問每一個trainee意見，有關每一個特徵是否有揭露，特別是在trainee在於"protrusion"突出部這文字解釋上有不同意見，通常可以在課程討論中或課程結束，讓trainees投票有關於糖罐分配器特徵的存在，投票結果顯示，學員認為糖罐分配器申請專利範圍第1項中"special gripping surfaces"不具新穎性，在大多數情況下，糖罐分配器外表面的肋被視為申請專利範圍第1項中"protrusion"突出部，不過少數視為"special gripping surfaces"，其理由是如果外表面沒有肋部，則就沒有外表面緊握部，一方面，這種思惟模式的確合法；另一方面，一個好論點將是事實，凸的形式仍然使安全的在糖罐分配器的更低的部分緊握成為可能， 即使沒有肋部（借助於重力和摩擦力），結果討論出現一些決定性的問題，什麼是緊握的表面？什麼是特別緊握的表面？更進一步討論外表面肋部是否真正是"protrusion"突出部，使之安全握住，明確性問題提升，"secure"安全並未被定義，另一就是"protrusion"突出部定義，可透過目標的達成來定義"protrusion"突出部，而不是陳述"protrusion"突出部技術特徵，雖然這練習案例是個具有討論餘地的情況，但是可能非常對全部trainees有幫助。有一點非常重要就是討論時間，討論時間超過15 分鐘，則對新穎性概念了解是沒有幫助；EPO有一個建議，在討論一確定時間後，進行投票，讓多數人意見被採用，作為解決辦法，這種討論方式在訓練審查人員對新穎性概念是非常有幫助的。
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3.4.2  練習2（一容器滑門）


  這練習主要是申請專利範圍中出現〝for〞的定義見解，申請專利範圍闡述其目的，如"A set of sliding doors for a container in which can be placed a television"（一滑門於容器，該容器用於置放電視機），可以確信是電視機可被飛機吊架所取代，先前文件圖式可清楚得知道，這樣就要考慮申請專利範圍1的其他特徵，在判斷其特徵時，trainees可能不會忽視申請專利範圍中所記載的文字是隱含（implicity）或明顯存在（explicity），然而，事實上仍可以有2種作法，（a）大多數情況是，具有新穎性，帶欠缺進步性。（b）一般而言，如果有懷疑，可做欠缺新穎性通知，讓申請人申復辯論，這樣判斷過程，會有利於決定准予專利與否。

第四章  進步性（Inventive Step）

4.1  進步性概念

根據Article 56 EPC對於進步性的要求，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，則該發明具有進步性，在這當中有3個重要概念需要讓 trainees了解，〝state of the art〞, 〝not obvious〞 and 〝person skilled in the art〞，在教導過程中可用一些日常的語言讓trainees容易了解，〝state of the art〞在前一張新穎性部分我們已說明過，這邊不在詳述，而〝person skilled in the art〞不同於在街上一般通常人，該人不具有技術領域的知識，相反的在專利法中是指在技術領域中熟知其ㄧ般通常知識之人，具有能運用檢索報告引用文獻當時技藝，利用其例行工作能力及經驗，該人可能並非為單一人，也可能為一團體（學術單位、生產單位），有一些高專業領域，如電腦、電話系統，通訊系統，較適合將該技術領域之人視為一團體；另一概念obviousness（非顯而易知），按歐洲專利局審查基準C-IV,9.4之描述「沒有超越一般技術水平而僅僅是單純地或邏輯地依循著當時技藝者」（obvious is defined as meaning “ that which does not beyond the normal progress of technology but merely follows plainly of logically from the prior art），換言之”obvious(顯而易知)”，其意義應定義為沒有超越一般技術提昇之水準，其並不包括高於該技術領域具通常知識之人所能由前案邏輯推演之任何技術水準。對於obviousness（非顯而易知）不同國家有不同判斷方法，在歐洲專利局有一套問題解決法（the problem and solution approach），其主要能對進步性做較客觀的評估。
4.2  問題解決法（The problem and solution approach--PSA）

問題解決法（PSA）的規定記載於EPO Guidelines C-IV，9.8，要讓trainees知道，當第一眼看到發明可能會覺得該發明是顯而易見的，而事實上它卻是具進步性，審查人員必須有警覺，避免後見之明，PSA是一個工具，避免後見之明及審查人員主觀判斷。

4.2.1  問題解決法（PSA）的判斷3階段：
▲確定最接近之前案（Determine the closest prior art）
▲建立解決客觀技術問題（establish the objective technical problem to be solved）
▲是否可顯而易見？（Consider whether the claimed invention,starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to a skilled person）

4.2.2  問題解決法（PSA）的判斷步驟：

步驟1：決定最接近之先前技術(the closest prior art，CPA)
步驟2：確定申請專利範圍與最接近先前技術之間的技術特徵差異（technical feature differences）
步驟3：確認該技術特徵之差異是否可達成任何之技術/目的
步驟4：若有技術功效，其所欲建立之主觀技術問題為如何經由先前技術提供如發明所提供之技術效果（technical effect）。
若無技術功效，其所欲建立之主觀技術問題為對解決發明相同問題，CPA提供一個解決該相同問題之替代方案。
步驟5：決定發明是否為顯而易見
這部份當指導者介紹結束後，可以讓trainees有時間討論，這是有益的，同時要讓trainees忘記新穎的技術，避免用新穎技術解決客觀的技術問題。

4.3 範例

該範例於課堂上講解時，引起非常熱烈討論
〔範例內容〕
本範例有關一件處理餐桌問題之發明,申請人在其發明說明中記載有關餐桌桌腳固有存在之問題；如將餐桌置於不平坦之地面，申請人明確描述他的創作目的如下：
本發明之創作目的在於提供餐桌以三隻腳之方式，置於不平坦之地面而不搖晃”
其申請專利範圍之獨立項記載如下：
“餐桌具有一個桌面而僅以三隻腳支撐,該餐桌之重心位於所指三桌腳之間”
檢索報告提供3個之先前技術：
先前技術1中揭露一般四腳餐桌，但是沒有提到搖晃之問題
先前技術2中揭露擠奶工人於牧場或牛棚所用之三隻腳擠奶用凳子
先前技術3揭露了一個四腳餐桌,其中至少一支腳可以伸縮以達到穩定置放於不平之地面
〔範例說明〕
步驟1：決定最接近之先前技術(the closest prior art，CPA)


	本案發明
	先前技術D1
	先前技術D2
	先前技術D3

	餐桌
	＋
	－
	＋

	桌面
	＋
	－
	＋

	僅三隻腳
	－
	＋
	－

	重心位於腳之間
	＋
	＋
	＋

	穩定於不平地面
	－
	＋
	＋



由該特徵可知最接近先前技術應選D3，雖D1及D3都能提供發明之目的，然D3更比先前技術D1多一技術特徵，與發明接近，故D3為最接近之先前技術。
步驟2：確定申請專利範圍與最接近先前技術CPA之間的技術特徵差異
技術特徵差異在於發明僅提供三隻腳。
步驟3：確認該技術特徵之差異所造成之技術效果（technical effect）
本發明基於這些差異所建立之效果：並沒有足以辨認之特別不同效果超過最接近D3，D3與本發明都能提供穩定於不平地面。
步驟4：建立主觀之技術問題為：如何modify D3提供一替代解決方法，對於餐桌置於不平地面之搖擺問題。
步驟5：據通常知識者，能根據先前技術的全部，而能解決該技術問題，沒有利用任何發明技能：通常知識者能立即了解搖晃的問題與所有種類家具有關，並且考慮到D2，D2中搖晃的問題被用完全相同模式解決，即透過提供3隻腳，如同本發明，因此具通常知識者，能立即了解3隻腳提供可透過適合替代解決方法，利用收起/延伸的腳D3，所以本發明是顯而易見的，不具進步性。

4.4 給Trainer在進步性教導上的建議
將上面範例於訓練上當成範例練習，這練習被設想專心於評估進步性的推理，對於缺乏技術的人理解是沒有困難的，在練習中trainees發現明確明顯存在（直接無歧異）是他們所推測，或所揭露，所以討論會產生（只要trainees更進入細節），而且時間可能會花很久，所以保持trainees全神貫注是困難的，有些人會覺得這些討論非常瑣碎，不值得討論，傾向於將大腦關閉，直到一套解決方法出現，另有一些人，在某些論點上不準備更深入討論，只是努力將討論保持在某個細節水平，更有人不要其他人意見，所以身為trainer，要解決範例練習的問題，可將trainees分成3-4人一個團體，或者2個學員彼此間先討論，剩餘學員可加入他們所同意團體及只要有懷疑，也可改變團體，這樣對練習是有幫助的，最後如果需要，trainees同意有共同決解方法，在正、反兩方都考慮過後，可進行投票，而獲的一共同解決方法，最後非常重要一點，投票有結果後千萬不能再繼續討論了。




第五章  明確性（Clarity）
5.1  明確性概念

根據EPC in Article 84 之要求，申請專利範圍須定義發明所欲請求保護之事項，該事項之描述清楚、簡潔且為發明說明所能支持，申請專利範圍得明確是非常重要，一方面，所需保護標的在功能上之定義，因此，再申請專利範圍所記載每一個文字都應儘可能要請楚記載，且為該發明所屬技術領域中具有通常知識者能了解其文字意義，而能與先前技術相比較；另一面，大眾應該可以了解申請專利範圍意思，知道什麼是發明所要保護，什麼不是。而在哪些請況會有或可能有明確性缺乏呢？
▲發明說明與申請專利範圍不一致（inconsistency between the claims and the description）--申請專利範圍所記載不為發明說明所支持，而導致不一致
▲獨立項/附屬項申請專利範圍（dependent/independent claims）--附屬項依附於獨立項項次有錯誤
▲申請專利範圍範疇（category of claims） --申請專利範圍所請求為方法或裝置
▲未敘明必要特徵（essential feature(s) missing）--申請專利範圍未敘明解決問題之必要技術特徵
▲ 功能性特徵（functional features）
▲ 相對性詞語（relative terms）--如厚、薄、寬、高、低
▲ 大約性詞語（approximate terms）如大約、實質上等用語
▲ 所欲達成效果來定義（definition by result to be achieved）--一般而言，以發明所達成之效果來定義發明之申請專利範圍是不被允許的
▲ 預期使用申專利範圍（intended use claim）

5.2  範例

5.2.1
〔申請專利範圍〕
A car characterized by its wheel having a sensor ...
〔說明〕
不明確，是哪一個輪子？4個中的1個輪子？
5.2.2
〔申請專利範圍〕
A car characterized in that at least its front wheels comprise run-flat tires.
〔說明〕
明確

5.3  給Trainer在明確性教導上的建議

在明確性訓練上有一個習慣性問題，就是因申請專利範圍與發明說明的不一致常會引起非常大的討論，但為了使討論順利進行，trainees是需要有一點技術領域的背景，所以有些其他專業領域的trainees不一定感到這個練習非常令人滿意或者有用，在練習時，建議儘可能討論，然後從練習中提供不一樣的意見，並且使不一樣的意見能反駁現有意見，使trainees在審查時，儘可能完全明白明確性問題。然而，練習時相當技術性部分，就不能有太重要觀點，只要是在應用過程缺乏明確性中刺激trainees了解。

第六章  單一性（Unity）
6.1 單一性概念

根據EPC Article 82所要求，申請發明應就一發明提出申請，而有單一發明概念，基本上，歐洲專利局覺得，對申請人提出不具單一性，對於申請人之權力並無任何損失，同時，如果也有專利權，在其權利的保護，亦無任何影響，在單一性判斷，如同我國，在前案檢索前，可就申請專利範圍所記載，進行單一性判斷。

6.2  單一性判斷

判斷發明單一性，根據Article 82與Rule 30 EPC提供2個合乎邏輯理由陳述的合法方法，第一個重點，必須要先辨識特定技術特徵（Special Technical Feature Approach--STF），即第1發明的特定技術特徵（Special Technical Feature Approach--STF）與第2發明特定技術特徵（Special Technical Feature Approach--STF）相比較，如果是不相同或不具關聯性，則該發明欠缺單一性；第2個重點，單一發明概念（single general inventive concept）是存在的，相同或相關聯的技術特徵與先前技術相比對，如果可從先前技術得知，則該發明不具單一性。


發明單一性分析判斷步驟：


[image: image5.png]Claims

1

A set of slding doors for a container in which
can be placed a television, radio or similar
electronic apparatus, characterised in that
the doors are made of a series of closely-
adjacent vertical slats, each being flexibly
attached to adjacent slats, the top and
bottom ends of the siats being guided
respectively by top and bottom horizontal
quiding ines in such a way as to permit the
doors to be moved sideways to open or to
close the front of the container.

Doors as in claim 1 in which the guiding
means are slots.

Doors as in claim 1 in which the slats are
made of the same materal as the container.

Prior Art

A picture of an aircraft hanger with sliding,
slat doors running on small wheels.
















如上面之流程圖，可知需先分析說明書所載的先前技術，比較後所出現是一很明確的概念，若是，則就可考慮是否符合單一性概念，左邊的流程圖是很清楚可了解，而右邊必須經由先前技術使能決定發明是否具單一性，當本發明與先前技術（說明書中）比對後所出現是一不明確的概念，則要決定發明的技術特徵，可能有技術特徵1、2、或n個，再利用PSA決定技術特徵1、2、或n所欲解決之客觀問題，再決定特定技術特徵（Special Technical Feature Approach--STF），再進一部特定技術特徵（Special Technical Feature Approach--STF）1、2、或n相比較，是相同或相關聯，若無，則不具發明單一性。
6.3  範例

〔申請專利範圍〕
1.由步驟A與B所構成的製造方法。
2.為了實施步驟A而特別設計的裝置。
3.為了實施步驟B而特別設計的裝置。
〔先前技術〕
經檢索無相關Prior Art與申請專利範圍第1項有關
〔說明〕
請求項1、2或請求項1、3有共同的技術特徵，故具單一性。請求項2、3因無共同的技術特徵，故無單一性。

6.4  給trainer在單一性教導上的建議

單一性方面的訓練，主要是2個理論的說明（for EP and PCT applications），並且這2個方法也經常於單一性判斷上使用，給trainers的建議是，先從PPT開始介紹，然後加一些另外訊息及例子當成重點給trainees了解，也給trainees一些時間了解 supportive information小冊子（EPO Training Manual），關於練習，引導trainees利用這2個方法判斷單一性，會得出相同結果，SGIC（single general inventive concept）是傳統解決方法出現於Guidelines (both EP and PCT)，而STF（Special Technical Feature Approach）是最近較大眾化的使用方法，因為該方法解釋說理上較清楚。
第三篇、心得與建議
（一）專利課程部分

本次研習過程除了講師講授課程綱要之外，各學員亦須配合各主題扮演講師的角色，輪流上台發表授課內容、心得、提問或講解案例與台下的學員互動，所以在研習前，歐洲專利學院承辦人員將參加本次研討會人員，依國家分成4個小組，並給予所需互相討論的資料（明確性、新穎性、進步性及單一性），請學員於上課前彼此討論，並做成PPT檔，於研討會中作簡報。此種上課方式較傳統單向教學生動活潑，缺點是少數學員會針對主題不斷提問，講師較不易控制授課進度；然整體而言，講師較能清楚掌握學員的需求，並切入問題核心，仍不失為一良好的研習方式。而為因應配合將來推動設置「專利、商標複審及爭議審議組」事宜，簡併訴願層級，並落實三人合議審查，以及依案件性質賦予言詞審理機會等，本局培訓審查官的課程設計可加強審查人員的口語表達能力及溝通技巧。在專利保護受到關注的今天，審查人員熟悉各國專利法令制度有其必要性，欲與國際接軌，自我提昇第二外語能力也是很重要的課題，雖然歐洲專利申請案仍以英文撰寫居多（約佔85％），然EPO的審查官多數具備二至三種以上的語言能力，頗值得學習。

（二）訓練手冊的架構介紹部分

本次課程所介紹的「訓練手冊」，以獨立模組的方式，將發明說明書、申請專利範圍之撰寫及各專利要件的法源、定義、案例建構其中，除提供講師一套系統化的教材，也讓學員在學習專利審查的核心問題時，能由淺而深、循序漸進，有助於建立邏輯演繹的觀念。在課堂上，講師也要求在每一個單元中，讓學員上台扮演講師，並選取一張投影片為學員上課，對大家而言這都是一項新的嘗試。因此，在新進審查官訓練課程中，本局或可參考借鏡這套訓練教材及訓練方式，除了專利法規、審查基準之外，應可選輯各種審查案例或判例，依不同的技術領域分門別類，並節錄其中值得探討的重點編印成冊，提供新進學員參考。

（三）結語

受訓期間對於本次參與授課講師們和靄可親、有問必答的態度留下深刻的印象，其中之一的Bernhard Noll先生也提議，局裡日後如有類似派遣學員到EPO受訓的機會，希望能停留較長一段時間，他十分樂意從程序審查、前案檢索及實體審查等過程作一完整的介紹及實務訓練，畢竟短短四天的課程還難以一窺歐洲專利審查的全貌。

相較於本局審查人員異動頻繁，EPO審查官的流動率並不大，雖然轉任專利律師收入較豐，但EPO所提供的辦公環境與從事專利審查受到的尊敬才是讓他們樂在工作的主因。未來世界舞台上的競爭者眾，全體國人及產業仍應體認惟有積極投入研發、持續鼓勵創新及加強人才培育，才能蓄積經濟實力，提升國家競爭力。而積極參與國際性研討會對於增加本局能見度、提升本局審查品質與培養審查人員之國際觀，達到與國際接軌之目標仍是最佳方法之一。
附件﹕研習課程表

Train the trainers on〝Training Manual〞
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Continuation, exercise, group work
Karin Dixon-Hundertpfund, Examiner, EPO

Coffee break
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e, group work
Lunch break

The manual on “Inventive step”
Bemhard Noll, Examiner, EPD

Coffee break
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Questions and answers session
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©9.00 Continuation, exercise, group work
Bernhard Noll, Examiner, £P0

1030 Coffee break
1045 Continuation, exercise, group work
w235 Lunchbreak

1330 The manual on “Clarity”
Karin Dixon-Hundertpfund, Examiner, PO

1500 Coffee break
1515 Continuation, exercise, group work

1615 Questions and answers session
Karin Dixon-Hundertpfund, Examiner, EFO

1645 Endof seminar day

2000 Seminar dinner
Location: Restaurant “Wirtshaus in der Au”
Lilienstr.51
81669 Munich
Tel 4481 400
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