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壹、目的

美國為國際間智慧財產權主要之領導國家，除了國內有完善之智慧財產保護制度外，為了使美國企業之智慧財產權在國外也獲得更周延之保護，近年來美國商務部提出了許多新的倡議，這些倡議包括：針對巴西、中國、印度及俄羅斯等盜版及仿冒猖獗之國家，任命智慧財產方面之專家以監督及改善渠等有關保護智慧財產權之工作；另一方面則與各國政府密切合作，提供各國政府官員有關國際智慧財產權議題之教育訓練。有關教育訓練部分，自2001年起，美國在世界各地開辦了許多有關智慧財產訓練及能力建構之課程，為持續強化及擴大教育訓練成果，布希政府更設立了全球智慧財產學院(Global Intellectual Property Academy)，俾便提供開發中國家之官員，包括專利、商標、著作權官員、法官、檢察官及國際事務決策者教育訓練課程。

近年來，美國專利商標局在商標電子化業務方面有極佳之表現，2007會計年度商標註冊申請案電子申請比率已高達95.4%，首次通知（first action）亦縮短為2.9個月，審查之正確率（compliance rate）亦提升至95%以上，相較於世界各智慧財產主管機關堪稱績效斐然。全球智慧財產學院所安排之課程主要係介紹美國智慧財產制度，內容可依各國智慧財產官員需要量身訂做，每年均吸引開發中國家之智慧財產主管機關派員參與。近年來我國經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）每年亦派遣專利商標審查或行政人員參加相關審查或執行面之課程。本次本人參加的課程為商標行政管理課程（Trademark Administration Program），為美國專利商標局首次辦理，要求之參加資格為各國智慧主管機關或負責智慧財產執行機關之官員，而且必須具備商標行政及審查的基本知識。

目前我國商標業務以提升商標註冊申請案之審查品質及效率為二大目標，本次研習希望深入了解美國專利商標局如何提升其商標註冊申請案之審查品質，俾便作為我國商標業務改進之參考。再者，我國自2003年開始規劃之專利商標電子申請系統，終將於今年8月上線，相較於其他國家，我國專利商標業務電子化之進度已落後許多，而且電子申請之實施並非最終目標，而係另一里程碑之開始，如果能夠借鏡美國專利商標局之豐富經驗，對迎頭趕上各國之腳步應有極大助益。

貳、研習內容

本次研習係於2008年3月25日至28日舉行，共計3. 5天，在美國專利商標局總部維吉尼亞州之亞歷山卓市舉行。共有來自19國之24位政府官員參加，包括巴貝多（Barbados）、多米尼克（Dominica）、迦納（Ghana）、科索夫（Kosovo）、黎巴嫩（Lebanon）、立陶宛（Lithuania）、墨西哥（Mexico）、摩洛哥（Morocco）、奈及利亞（Nigeria）、盧安達（Rwanda）、新加坡（Singapore）、南非（South Africa）、聖克里斯多福（St. Kitts and Nevis）、聖盧西亞（St. Kitts and Nevis）、千里達及托巴哥（Trinidad and Tobago）、烏拉圭（Uruguay）、越南（Vietnam）、葉門（Yemen）及我國。課程以商標行政管理業務為主，內容包括預算及財政、審查品質覆核、工作流程、人員任用及訓練、馬德里議定書行政作業等項目。謹將本次研習課程重要內容臚列如下：

一、美國專利商標局簡介
美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，簡稱USPTO）係一頗具歷史的機關，成立已200餘年，隸屬於美國商業部，為商業部14個機關之一，主要業務為專利、商標之審查及政策之擬定。USPTO設局長及副局長各1人，另設專利公眾諮詢委員會（Patent Public Advisory Committee, 簡稱PPAC）及商標公眾諮詢委員會（Trademark Public Advisory Committee, 簡稱TPAC） 做為其諮詢單位。另依業務性質設有8大部門，分別為：（1）專利（Patents）；（2）商標（Trademarks）；（3）公共事務（Public Affairs）；（4）資訊（Information）；（5）財務（Financial）；（6）對外事務外（External Affairs）；（7）一般諮詢（General Counsel ）；（8）行政（Administrative）。USPTO原位於美國政府機關雲集的華盛頓特區阿靈頓（Arlington）的水晶市（Crystal City），2005年5月完成搬遷至維吉尼亞州的亞歷山卓市（Alexandria），該局對其能於1年半的期間將8,000餘人之辦公規模有條不紊的搬遷，頗為自豪。

有關預算方面，依據OBR法案（Omnibus Budget Reconciliation Act），USPTO自1993年起成為特殊預算制度的政府機關，其運作方式係仿效一般私人企業，亦即，藉由販售產品及服務的模式，以獲得之收入完全支應支出（fully-fee funded），而非像一般政府機關將歲入全部繳交國庫，另外編列歲出預算。2007會計年度USPTO之收入為17億8000萬美元，預計2008會計年度可增為19億2 000萬美元。另外依據1999年的美國發明人保護法（American Inventors Protection Act of 1999），USPTO為第二個以績效為考評的聯邦政府機關（Performance-Based Organization, PBO），PBO在運作上較具有彈性及獨立性，機關在預算、人事及採購方面有較大的自主權。

有關人力方面，至2007年10月，USPTO員工共有8,913人，其中包括404位商標審查律師及5,477位專利審查官，審查人員約佔全局的66%。該局預計2008會計年度結束時全局將增為9,964人。為有效提升案件審查品質及效能，近5年USPTO大量招募審查人員，專利審查官人數由3,637人增加為5,477人，約成長51%，商標審查官則由256人增加為404人，成長率為58%。這是人力受機關預算員額限制的我們無法想像的。謹將2003年至2007年專利及商標部門人員增加情形詳列於下表。
	     年度

項目
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	專利部門
	5,990
	6,060
	6,494
	7,283
	7,959

	專利審查官
	3,637
	3,753
	4,258
	4,883
	5,477

	審查官比率
	60.71%
	61.93%
	65.57%
	67.05%
	68.81%

	商標部門
	733
	756
	869
	906
	954

	商標審查官
	256
	286
	357
	413
	404

	審查官比率
	34.92%
	37.83%
	41.08%
	45.58%
	42.34%


近5年來USPTO受理之專利及商標案件均持續成長，以2007年與2003年相較，專利案件成長31.46%，商標案件成長更高達47.58%；專利案件之首次通知及平均處理期間有日益增長趨勢，商標案件之首次通知及平均處理期間則逐漸縮短。據本人觀察應與商標業務電子化程度較高，能有效簡化審查流程有密切之關係。謹將近5年專利商標案件申請及處理情形詳列於下表。 

	           年  度

    項  目     
	２００３
	２００４
	２００５
	２００６
	２００７

	專利申請案
	355,418
	378,984
	409,532
	445,613
	467,243

	首次通知件數
	325,401
	323,578
	340,190
	368,674
	421,723

	平均首次通知期間/月
	18.3
	20.2
	21.1
	22.6
	25.3

	平均處理期間/月
	26.7
	27.6
	29.1
	31.1
	31.9

	商標註冊申請案
	267,218
	298,489
	323,501
	354,775
	394,368

	首次通知件數
	276,568
	268,865
	317,757
	405,998
	455,802

	平均首次通知期間/月
	5.4
	6.6
	6.3
	4.8
	2.9

	平均處理期間/月
	16.2
	16.2
	17.2
	15.5
	13.4


有關專利商標申請案之審查品質部分，專利案件主要係以核准正確率（Allowance Compliance Rate）及審查正確率（In-Process Examination Compliance Rate）為指標；商標案件則以首次通知正確率（First Action Compliance Rate）及最終通知正確率（Final Action Compliance Rate）來衡量。近年來USPTO將提升專利商標審查品質列為重要工作項目，由品質覆核之結果觀之，其審查品質確實逐年在提升。謹將2004至2007年之專利及商標審查品質覆核結果詳列於下表。
	品質覆核項目
	2004
	2005
	2006
	2007

	專利核准正確率
	94.7％
	95.4％
	96.5％
	96.5％

	專利審查正確率
	82.0％
	86.2％
	90.0％
	92.2％

	商標首次通知正確率
	94.2％
	94.1％
	96.4％
	97.4％

	商標最終通知正確率
	92.1％
	95.3％
	95.7％
	95.9%


二、商標註冊申請案品質覆核制度

USPTO在其2007-2012戰略計畫第2項策略目標，揭示希望藉由處分之一致性、高品質之檢索及提供內部的線上工具，以提升商標審查品質。其認為商標審查品質之重要性在於，商標主管機關有公共責任生產一個值得信賴及高品質的產品，一旦商標所有人對商標制度有信心，自然有助於國家商業發展。在提升審查品質之前必須先做二件事，一為如何定義品質；另一為如何衡量品質。

＊ 如何定義品質：
以USPTO觀點，所謂 “高品質”必須符合下列４項條件：１.審查符合法規、判例法及公布之審查基準；2.申請案件之處理零錯誤，3.法律適用具一致性；４.所有可能之問題在首次通知即應提出，亦即不要分次提出。影響品質良窳最重要因素為第1項條件，亦即，審查必須符合法規、判例法及公布之審查基準。至於第3項條件，因商標審查人員作決定時所依據之事證相當複雜，且商標審查律師為數眾多，有時會發生案情相同但審查結果不同的情形，故如何使為數眾多的商標審查人員審查結果具一致性，成為實務上亟需解決之問題。

＊ 如何衡量品質

品質覆核工作應由獨立的職員來做，為使覆核者能夠勝任工作，渠等必須明確了解“品質＂及“錯誤＂的定義、各項審查基準之內容。此外，品質覆核方案應與績效評估及組織目標相連結。而外界對審查品質之意見應予重視，此可透過商標公眾諮詢委員會（Trademark Public Advisory Committee, 簡稱TPAC）或與使用者團體會議的方式來蒐集。
（一）商標品質覆核制度之沿革

USPTO由獨立的部門負責商標品質覆核（Trademark Quality Review, 簡稱TQR）工作係肇始於１９８８年，當時係設在監察長（Inspector General）之下 ，工作內容只是檢視商標審查律師之核准或核駁審定書內容是否有誤謬、漏列核駁條款、或尚有應通知未通知之補正事項，並記錄缺點。所以當時覆核工作主要在於更正錯誤（clear error），並未進一步尋求品質提升。

嗣後USPTO認為更正錯誤僅為品質標準之門檻，為進一步提升審查品質，爰於2002年成立商標品質覆核及訓練辦公室（Office of Trademark Quality Review and Training, 簡稱OTQRT），專門負責商標審查律師及行政人員工作內容之覆核及訓練。此階段覆核之標準已由單純之衡量品質轉換為提升品質，不僅檢視通知或審定書，更將覆核廣度擴及至整個審查流程，更重要的是將品質覆核之結果與訓練相結合。目前商標品質覆核及訓練辦公室共有19位覆核律師（亦擔任訓練人員）、4位程式分析師、2位訓練專家、1位秘書及1位經理。其中覆核律師係針對已排定要在商標公報審定公告之商標作檢視，主要是著重在實體審查及指定使用之商品或服務/類別正確與否，程式分析師則查看已排定要公告之商標資料是否完整。

（二）商標品質覆核之運作
1.品質覆核標準之定義：

（1）有缺點（Deficient）

所謂有缺點或不當的決定係指所做決定不合法及無法受到相關法規、判例法、審查基準（TMEP）、商品及服務手冊（ID Manual）或其他法律規定合理之支持。

（2）優異（Excellence）

覆核不僅要找出有缺點之決定，針對首次及最終通知文稿之撰寫及證據之採認表現優異者，亦需提出報告。

· 文稿優異：所謂首次通知之文稿優異，係指文稿中之核駁條款或應補正之申請要件均明確、精練及簡潔之說明；法條及證物均與案情產生直接關聯；如果有化解被核駁之適當方案，以清晰及簡潔方式提出；撰寫的語氣及編排格式專業、正式，並能以申請人為對象，內容不艱深易懂；沒有拼字、文法及標點符號的錯誤；引據之法律正確等。至於最終通知撰寫優異，係指針對最終通知應論及之議題均清楚地提出；針對與案情相關之法律及證據有更進一步之說明；針對申請人提出之論點直接指駁及做出總結。

· 採證優異：首次通知之採證優異係指，據以核駁商標之相關證據係特別針對該案之商標圖樣及所指定使用之商品或服務，而且足以作為核駁之表面證據；證據正確的被引用，而且是最恰當、相關及合理的；證據必須與案情有直接關聯性；相關證據應附隨通知正確的寄出。此外，最終通知應提供充分證據，以使核駁商標案件之申請人能清楚瞭解且信服。

2.品質覆核之內容

註冊申請案之覆核包括二部分，一為通知內容中之每一項核駁理由或需補正之申請要件是否符合法律規定；另一為決定作成、撰寫及採證之品質。商標品質覆核者在覆核商標審查律師的通知時，不僅檢視商標審查律師作決定時，所有程序及實體的考量因素，針對支持商標審查律師作出決定之證據、文書撰寫、混淆近似商標檢索、案情分析之深度及準確性等亦須檢視其妥適性及品質。申請案在表面上所呈現之問題雖然不多，但每一項都必須針對所有可能涉及之領域作檢視。在一些特殊情形，品質覆核者就一件申請案須做檢視之項目多達600項。

商標品質主要係透過審查正確率（compliance rate）決定，其係以流程覆核（in-process review）的方式，針對商標審查律師的首次通知及最終通知是否符合法律規定，有無缺失及錯誤之百分比做統計。

3.案件之選取

案件選取係透過電腦隨機抽樣，因係以流程覆核的方式進行，涵蓋面廣泛之覆核制度顯然僅能針對有限的案件，USPTO每年覆核之申請案約5000件，其認為以2007會計年度為例，全年所作出之通知逾90萬件，僅針對5000件做覆核，其比例確實非常小的，但此抽樣比例依統計學原理，只要誤差在±1%，其結果在統計學上即有意義，故USPTO即以此數字為覆核之數量，以產生較精確之統計數字。

4.品質覆核結果之處理

品質覆核結果分為優異（Excellence）、滿意（Satisfaction） 及有缺點（Deficient）3級。針對文稿撰寫及證據認定被評為優異或有缺點者、及核駁理由或通知補正不適當或有漏未通知者，品質覆核部門一般會將書面覆核結果（finding），透過電子郵件通知商標審查律師及所屬法律辦公室之經理。覆核者製作在製作覆核結果時，應分別針對檢視項目提出認定為優異或有缺點之詳細理由，針對合理但品質可以更好者，可提出建議（advisory）。USPTO認為詳細理由之提出，針對有缺點者可以提升其審查技巧，針對表現優異者則可正面予以肯定，是提升商標審查律師審查技巧之最佳時機，也是實施品質覆核之最重要原因。

USPTO針對覆核結果將按月、季及年，分別就首次通知及最終通知予以統計，而且會針對個別法律辦公室（Law Office）及整個商標審查部門（TMEO）分別予以統計。品質覆核之結果除作為USPTO向監察長及國會等報告年度工作績效之依據外，並會公佈在年報及局網站供各界參考，商標教育訓練單位亦將藉以了解現行法規及實務面，哪些地方較易產生高錯誤率，以作為教育訓練之內容。

（三）品質覆核相關配套措施
1.覆核之一致性

處分ㄧ致性是顧客對主管機關保有信心極為重要的因素之ㄧ。從品質的角度來看，確認每一件被覆核的案件都適用相同之品質標準，變得更加重要。針對這一點，USPTO有二種的方式去確認：其一，比較不同覆核者之發現率（the rate of findings），例如：假設大多數的覆核者發現檢索時發生錯誤的比率約為10%，如果其中一位覆核者發現錯誤的比率僅為5%，則有可能他使用的標準與其他人不同，此時就應該檢視該覆核者所使用之標準。其二，針對覆核者全年覆核之案件進行隨機抽驗，以檢視其覆核品質及一致性，抽驗結果並作為個人績效之考評因素之ㄧ。

2.獎勵（Rewarding Quality）

對好品質之工作人員獎勵方式有許多種，其實透過品質覆核制度認定為品質優異，就是對商標審查律師最佳的一種獎勵，USPTO對好品質者也會以獎金作為鼓勵。其中商標審查律師及審查助理會因好品質而獲得薪水1%到3%的獎勵，如果整個工作團隊有好的品質，經理也可依據其本身之「績效獎勵計畫」（performance appraisal plans, 簡稱PAPs），而獲得其薪水3%以上之獎金鼓勵。相反地，如果品質持續不佳，商標審查律師、審查助理或經理最終或許會丟了他們的工作。

3.支援文件（Supporting Documents）之更新

工作流程及審查手冊等支援文件無法隨時更新，長久以來一直是主管機關頭痛的問題。一但印製出來，隨著時間的經過，常因未即時更新而使得相關文件無法使用，目前解決此問題的方法，是將相關支援文件轉為WIKI形式，俾便使用此等手冊者，能夠隨時提供更新建議，使資料能夠保持最新狀態。此外，以鼓勵的方式讓員工更新此等資料仍嫌不足，應該將之列為員工工作項目的ㄧ部分，並納入績效考評項目，如此，才能使審查手冊等工具隨時更新。

4.品質與工作量之平衡（The balance between quality and production）

商標業務之運作列為USPTO之評量指標已經2年，時間及動作（time and motion）為其中評估之項目，在觀察許多員工一段時間後發現，高工作量者擁有高品質，低工作量者擁有低品質，亦即品質與工作量似乎沒有關係。而且適度提高工作量標準，似乎並未因而影響工作品質。

品質覆核主要係由商標品質覆核及訓練辦公室負責，除該部門外，從事商標審查工作之法律辦公室（law office）本身亦從事品質覆核工作。其覆核方式為，針對薪級為GS-13/14之商標審查律師，每一季將隨機抽驗6件案件，覆核標準則與商標品質覆核及訓練辦公室使用者相同，此外，受到經理特別注意之案件也會予以檢視；針對薪級為GS-11/12之商標審查律師，每一個月將隨機抽驗3件通知，前6個月所有的案件均須覆核，接下來的6個月則針對所有最終通知及核准案件做覆核，第2年則針對所有核准的案件作覆核。

針對品質覆核制度之實施USPTO有3項心得：（1）品質定義及品質目標和底線（baseline）無關。（2）一定要對你的員工、顧客及自己誠實。（3）不要只是訓練員工工作而是要訓練員工把工作做好。

三、商標審查律師教育訓練

USPTO 對商標審查律師之訓練極為重視，初任商標審查律師施以職前訓練，一般商標審查律師則施以在職訓練。訓練方式則包括教室訓練、實習、線上、專題演講等不一而足。以下謹將其教育訓練方式做詳細介紹。

（一）初任商標審查律師訓練及晉升

目前所實施之初任商標審查律師訓練計畫係由10年前之版本逐漸修改而成。初任商標審查律師在從事實際商標審查工作前，將接受為期12週之職前訓練，講師主要為商標品質覆核及訓練辦公室資深職員律師（Senior Staff Attorneys），如果是介紹電腦系統等課程則會請相關單位提供師資。課程第1-7週為法制教育（legal education），由商標品質覆核及訓練辦公室負責，主要是在教室進行，其中第1-3週為介紹實體審查最常用之核駁條款及基本之程序審查及電子系統，訓練期間並提供10個模擬案例讓學員實作。第4-7週則介紹其他實體審查核駁條款，及進階程序審查及電子系統，本階段訓練單位將提供5個實際案例及20個以上模擬案例讓學員實作。第8-12週為商標審查訓練（mentoring program），直接到法律辦公室實習，實習期間如有需要還是會穿插教室訓練。相關訓練均有專屬訓練教室，該等教室配有個人電腦、影音設備、互動電子白板（interactive whiteboard）等先進設備，可透過網路攝影機及網際網路電話等工具遠距教學。學習效果將以考試來評估，包括2次線上小考及1次線上結業考試。
初任商標審查律師係依據美國聯邦政府薪資制度總表（General Schedule pay system）之GS-11級僱用，必須任滿1年後才能調薪。新任商標審查律師職前訓練完畢後，往後的4-6個月渠等所製作之通知文稿必須經過法律辦公室之指導老師（mentor）覆核後，才可以發文。指導老師通常由法律辦公室之經理律師或資深律師擔任。商標審查律師在雇用後之第4-6個月，除最終通知及核准審定書文稿須經指導老師覆核外，其他對外之通知可自行決行。在僱用1年後，商標審查律師將自GS-11級晉升為GS-12級，其指定工作量將隨之增加。GS-12級之商標審查律師為文稿自行決行之實習期，僅核准審定書稿須經指導老師覆核。在GS-12級任滿前夕，如果商標審查律師之核准審定90%沒有任何錯誤，且連續6週之工作量為指定工作量之110%，指導老師可以推薦其晉升為GS-13級。晉升為GS-13級後，其所有文稿均可自行決行，無須經過指導老師覆核，薪水及工作量亦將隨之增加。商標審查律師晉升為GS-13級後，至少需1年始可以申請晉升為GS-14級，亦可得選擇不晉升，因為晉升為GS-14級，除薪水及指定工作量增加外，還有可能被指派處理更困難之工作，例如證明標章之審查。

（二）電子學習訓練模式（E-learning Training Modules） 

電子學習訓練模式（簡稱E模式, E-modules）係特別針對法制議題提供一種深入的看法及著重於經常遭遇之問題，以提升審查品質。E模式訓練課程內容係由商標品質覆核及訓練辦公室提供、揭示及更新，商標審查律師可藉由網站進入E模式不同的主題，E模式包括目的、內容、案例及測驗對講義了解程度之評量，評量之結果並交提供商標審查律師及其經理律師。

（三） 提醒快訊（Reminders Newsletter）

提醒快訊係商標品質覆核及訓練辦公室2006年6月開始，每季出版之一種電子快訊，其內容係針對審查政策、審查程序及電子工作流程等實務作法，提醒商標審查律師應特別注意之事項。提醒快訊並非取代Tips及E-modules等訊息來源，而是提供商標審查律師多一種可公開討論的平台，並發掘相關問題。商標審查律師在業務上有任何需要，可透過電子郵件信箱建議日後文章之主題。2008年2月號之提醒快訊內容包括：電子郵件之 “郵件”項下有 “全部回覆”之功能，提醒同仁不要按鈕放在上面，以避免將要發送給一個人之信件發送給所有人；實際使用之樣品有可能掃瞄成上下顛倒，此時商標審查律師應將之轉正後再行審查等。

（四）審查訣竅（Examination TIPs）

審查訣竅亦是由商標品質覆核及訓練辦公室針對實際需要定期發行之刊物，其主要係針對特定之審查議題提供具體及深入之指導。相關主題包括程序或實體審查問題，亦可澄清或強調既有政策，或對新議題補充說明。2008年2月號之審查訣竅即係針對商標圖樣（drawing）或實際使用樣品（specimen）上有標點符號（例如問號、星號、驚歎號、破折號等），致二者不完全相同之審查原則。

（五）商標品質覆核及訓練辦公室網頁（Office of Trademark Quality Review and Training Web Page）

商標品質覆核及訓練辦公室在USPTO內部網路建置網頁，用以登載審查訣竅、提醒快訊、訓練及指導講義、通知範例、品質應注意事項、品質統計數據等事項，便於商標審查律師參考及查閱。該網頁並與線上訓練及FAQs網頁鏈結。

（六）商標品質覆核及訓練辦公室覆核結果（Office of Trademark Quality Review and Training Findings）

商標品質覆核及訓練辦公室在執行品質覆核工作時，會將撰寫書稿或認定證據特別優異及有缺點，及不合理之處分書、檢索不完整及漏未審酌事項等結果，及相關之建議，以電子郵件傳送方式將書面報告通知商標審查律師、經理律師及資深律師，以提升審查及局通知稿之品質。USPTO認為這些覆核結果及建議事項之通知，可視為係針對審查品質之一種特定的及一對一之討論，亦是一種訓練。

（七）網路直播（Web casts）

網路直播係「商標電子通勤計畫（Trademarks telework program）」之一部分，主要針對參與 “在家工作”之商標審查律師設計，在USPTO辦公區及區外均可透過網際網路及安全的登入程序看到。網路直播係使用聊天室（chat room）的特點，由主講人以幻燈片作簡報，參與者可透過設定之電子信箱，在會前或當場提出問題。USPTO商標部門已經舉行數次網路直播，最近一次是在2008年2月，由商標品質覆核及訓練辦公室舉辦，該場次係以如何撰寫優質之首次及最終通知為題，互動討論1小時，總計有200餘名商標審查律師參與。在舉辦網路直播前，商標品質覆核及訓練辦公室已將範例及撰寫優質通知指導方針，以電子郵件方式傳送給所有商標審查律師，使其先了解議題內容，俾便充分討論。2008年USPTO商標部門計畫舉辦更多與品質相關之網路直播。

（八）與法律有關之專題演講（Legal Lectures）

商標部門每年均邀請局外專家，針對與法律有關之議題做專題演講，主題包括非傳統性商標、汽車產業、食品及飲料產業、打擊仿冒策略、網際網路概況及相關之法律議題等。每一年國際商標協會（INTA）也會在USPTO舉辦專題演講或座談會。如果司法規定持續法律教育（Continuing Legal Education, 簡稱CLE）係商標審查律師執業之要件，商標審查律師可以用參加與法律有關之專題演講，申請作為持續法律教育之學分，以維持其律師資格。

USPTO針對商標審查律師之訓練有三項心得：（1）使用多樣化之教學方法以達到不同之學習類型：例如可利用書面講義、口頭簡報、互動模式及各種多樣化工作，使學習者親身體驗及接受挑戰。（2）小團體之學習環境較大團體為佳：在非正式討論時，可以將大班分成6至8人的小組，並搭配一位指導講師，以提升參與及理解。（3）運用最新技術：使用電腦應用效果以使簡報內容生動活潑並能吸引目光，使簡報較有趣味性；線上學習因時間較具彈性，且遠距者亦可參加，可考慮藉此增加參與人數。

四、商標法律辦公室之審查及績效管理

商標部門設處長1人，副處長2人，分別負責商標審查政策（Trademark Examination Policy）及商標營運（Trademark Operation）， 商標審查政策副處長下設，法制及政策（Legal & Policy）、請願（Petitions）品質及訓練組（Quality& training）、商標支援中心（Assistance Center）；商標營運副處長下設，法律辦公室（Law Offices）及商標服務（Trademark Service）。法律辦公室主要是從事商標註冊申請案之審查，總計有17個法律辦公室，每一法律辦公室設有1名經理律師（Managing）、1名資深律師（Senior）及25名商標審查律師（Examining Attorney）。法律辦公室總計約有400名商標審查律師。每年GS-14級之每名商標審查律師之最低工作量為1900件，其中新案至少要處理900件，為鼓勵商標審查律師超越目標值，USPTO訂有各種獎勵措施。

績效管理是在達成機關任務及目標，為提升組織效益一種有系統的管理方法，亦即管理員工做甚麼、如何做及何時做。USPTO在衡量商標審查律師績效時會考量3大要素，分別為工作量、審查品質及E化政府、為民服務及組織之效益。以下謹針對各大要素之主要內容及考評方式分別予以說明。
（一）辦理期間（PENDENCY）

本要素為縮短商標申請案之審查期間，以達為民服務之目標。將針對商標審查律師之首次通知及案件審結期間做考評，並按季作統計。

1.評量標準

商標審查律師之工作量係以平衡處理量（balanced disposals, 簡稱BDs）為計算單位，完成1件（以為類計算基礎）首次通知、審定核准公告、同意註冊於輔助註冊簿或放棄申請註冊，每1類可得到1BD。依據完成不同之BDs可區分為 “傑出”（outstanding）、“值得讚美”（commendable）、“有成就”（fully successful）、 “合於標準”（Marginal）及 “不可接受”（Unacceptable）等5個評等。同一評等所需完成之工作量將依不同職級而有所差別。謹以GS-13及GS-14職級之商標審查律師為例，臚列出每一季工作量之衡量標準如下表：

	季評等
	GS-13
	GS-14

	傑出 5分
	540BDs或以上
	575BDs或以上

	值得讚美4分
	515--539BDs
	550--574 BDs

	有成就3分
	440--514 BDs
	475--549 BDs

	合於標準2分
	415--439 BDs
	450--474 BDs

	不能接受1分
	少於415 BDs
	少於450 BDs


此外，在本要素商標審查律師之評等要高於“有成就”，在前6個月GS-13級商標審查律師至少要完成415類之首次通知，GS-14級商標審查律師則要完成450類。商標審查律師之評等要高於“合於標準”，全年GS-13級商標審查律師至少要完成830類之首次通知，GS-14級商標審查律師則要完成900類。

上述有關平衡處理量及首次通知件數之目標，會視商標審查律師之兼職時數或病假、產假/盡父親義務等情形按比例計算。假設有任何2週之首次通知件數超過150類，必須經過直屬長官之同意始可計入，而且此種情形可能施以額外之品質覆核。如發現有錯誤除納入審查品質要素評量外，而且需先從平衡處理量中扣除，於錯誤更正後始得再計入。

每一季商標審查律師均會收到依當季平衡處理量計算之績效分數，期間如有未依時限完成之通知，會再予以修正。如果當季完成之工作量超過540BDs將被列為 “傑出”，可得5分； 完成515--539BDs 被列為“值得讚美”，可得4分；完成440--514 BDs被列為“有成就”可得3分；完成415--439 BDs被列為“合於標準”，可得2分；完成少於415 BDs被列為 “不能接受” 可得1分。到了年終，會將每一季之分數予以平均，得出之年平均分數超過4.50分被列為 “傑出”，在3.50分至4.90分間被列為 “值得讚美”，在2.50分至3.49分被列為 “成功”，在1.50分至2.49被列為 “合於標準”，低於1.50分被列為 “不能接受”。

假設其中一季之評等被列為“不能接受”，年終本項目之評等就不得被列為高於 “合於標準”； 假設有二季或二季以上被列為 “合於標準”，年終本項之目評等就不得被列為高於“合於標準”； 假設有二季或二季以上被列為“不能接受”，年終本項目之評等就不得被列為高於“不能接受”。

2.特定之工作時限
商標審查律師收到新註冊申請案必須在7日（日曆日）之內完成審查，包括近似檢索及發首次通知或核准公告異議；申請人申請變更註冊事項案件，商標審查律師必須在收到後21日內檢視，並做出適當之通知；案件退回更正，商標審查律師必須在收到案件7日內完成；案件因申請人未答辯放棄申請，商標審查律師必須在收到14日內完成。以上規定之時限可展期，但必須在到期前經直屬長官同意始可。每一季如果有3件以上係無理由未於規定時限內完成，當季分數不得高於“合於標準”；如果4件以上，當季分數將落在 “不可接受”範圍。
（二）品質
本要素係提供高品質審查以達為民服務目標，並符合商標法第12條規定所揭櫫之目標—依據商標法第2條第4款規定提供高品質之檢索，使得註冊者皆核准註冊。

1.法定核駁事項（STATUORY REFUSALS）- 本項占35%

商標審查律師針對所有申請案已經作通知，屬本項目規定者均應予以覆核，包括（但不限於）：該申請案因公報之公告遭質疑、內部品質覆核之發現、來函申訴、向TTAB提起異議或撤銷程序、或其他已經引起USPTO注意之資訊。假設商標審查律師未正確發出、維持或無法以適當之證據來支持，依據法定理由之核駁註冊通知，或發出非必要之核駁通知，會計入商標審查律師之錯誤。如果有多件同時審查之申請案犯相同之錯誤，以一項錯誤計算。如果該項錯誤在引起直屬長官注意前即予更正者，不計算在本項目錯誤之內。

在評等期間被評等人員發現之所有錯誤，均會被計入在本項目下，錯誤率之計算方式以當期之錯誤件數除以當期所完成之BDs再乘以1000。 

	季評等
	錯誤率（每1,000 BDs）

	傑出 
	2.00或以下

	值得讚美
	2.00-2.99

	有成就
	3.00-4.99

	合於標準
	5.00-5.99

	不能接受
	6.00以上


商標審查律師本項之評等若被列為 “合於標準”，本因素之總評等即不得高於 “合於標準”； 若被列為 “不能接受”，本因素之總評等即不得高於 “不能接受”。

2.慣例及程序（PRACTICE AND PROCEDURE）- 本項占30%

商標審查律師如果有下列情形將被記錄有錯誤：

· 未提出所有適當之問題，或未依慣例或程序正確的提出。

· 審查過程中未依正確程序審查，包括：未在規定時限發出最終通知。

· 未精確地於電腦系統鍵入應記載之註冊變更事項，包括同意或不同意之註冊變更事項。

· 未將申請案中資料鍵入錯誤部分，予以更正。

· 近似檢索缺乏檢索策略，致使未擷取到所有可能之商標，而那些商標可能合理地被視為是潛在的據以核駁商標。

與前項相同，如果有多件同時審查之申請案犯相同之錯誤，以一項錯誤計算。如果該項錯誤在引起直屬長官注意前即予更正者，不計算在本項目錯誤之內。

在評等期間被評等人員發現之所有錯誤，均會被計入在本項目下，錯誤率之計算方式為當期之錯誤件數除以當期所獲得之BDs再乘以1000。 

	季評等
	錯誤率（每1,000 BDs）

	傑出 
	10.00或以下

	值得讚美
	10.00-19.99

	有成就
	20.00-29.99

	合於標準
	30.00-39.99

	不能接受
	40.00以上


商標審查律師本項之評等若被列為“合於標準”，本因素之總評等即不得高於“合於標準”，若被列為“不能接受”，本因素之總評等即不得高於“不能接受”。

3.書面通知（WRITTEN COMMUNICATION）- 本項占35%

商標審查律師之訴願答辯書（appeal briefs）、最終通知及首次通知每一季均會評比。所有訴願答辯書會在第一次送給商標審查律師之直屬長官時覆核。此外，每一季至少有6件局通知會被覆核，一般為首次通知及最終通知各3件。

答辯書及局通知將以下列標準來覆核：

◆優異--實體及程序議題：

· 藉由法律及證物與案情緊密相扣，以明確簡潔之方式，正確之提出、處理及說明，並適時提出解決方案。

· 正確地引用最適當、相關、合理之證據來支持，且應特別針對申請人之商標及商品或服務。

· 撰寫之方式係以讀者為對象，且易讀易懂。

◆滿意--實體及程序議題正確被提出、處理、支持及說明。

◆有缺點--一項實體或程序議題：

· 因不恰當之撰寫及說明，以致於使正確答辯困難；未針對申請人之論點指駁；應提出但未提供解決方案。

· 未將法律及證物與案情緊密相扣；未正確引用所附證據；沒有充分證據支持核駁理由。

· 其他方面處理不正確。

通知或答辯被評為優異者，可以得5分，被評為滿意者，可以得3分，被評為有缺點者，可以得1分。本項評等將依個別案件經覆核所得分數之平均值計算。

	季評等
	分數

	傑出 
	4.5或以上

	值得讚美
	3.50-4.49

	有成就
	2.50-3.49

	合於標準
	1.50-2049

	不能接受
	小於1.5


假設有15%或以上之案件被評為 “不可接受”，本項評等不得列為 “合於標準”；假設有25%或以上之案件被列為 “不可接受”，本要素之總評等只能列為 “不可接受”。 

（三）電子化政府、為民服務及組織之效益

本要素係為達到為民服務之目標中，精通及利用USPTO電子系統及提供內部及外部客戶一個高品質服務及熱誠而予以考評。本要素係針對商標審查律師對已經USPTO列入組織目標之電子化政府、為民服務工作之貢獻度及及商標商標審查律師擔任指導老師之情形做考評。本要素之考評項目共分為3項，各項所占分數將視商標審查律師是否擔任指導老師而變動。假設當年度商標審查律師未擔任指導老師，第1項及第3項各占50%；如果商標審查律師擔任1位受訓者之指導老師，第1項及第3項各占35%，第2項占30%；如果商標審查律師擔任2位或2位以上受訓者之指導老師，第1項及第3項各占25%，第2項占50%。謹將各項目之評等內容及標準敘明如下：  

1.商標審查律師註冊變更事項之處理（Examiner’s amendment usage）-- 本項占25%-50%

本項目之評等主要係計算在商標審查律師首次通知後，申請人來申請註冊事項變更之百分比。評等標準為：

	季評等
	申請變更比率

	傑出 
	35.00%或以上

	值得讚美
	25.00%-34.99%

	有成就
	15.00%-24.99%

	合於標準
	10.00%-14.99%

	不能接受
	小於10.00%


2.顧問指導（Mentoring）-- 本項占0%-50%

商標審查律師如被指定擔任指導老師，將依據下列事項予以評等：

（1）品質：評等係依據通用績效標準，會考慮每一受訓者之月進度報告及受訓者之局通知代表範例，包括指導老師給受訓者之意見、及其他顯示指導老師是否提供適當指導之資訊。

（2）時效：指導老師在覆核或退還受訓者的工作時，應以及時的方式，給予適當的指導，並依據下列案件退還平均時間輔助標準來評等：

	季評等
	退還時間

	傑出 
	24小時或更短

	值得讚美
	24小時至48小時間

	有成就
	48至72小時間

	合於標準
	72至1週間

	不能接受
	1週以上


3.電子化政府及組織效益（E-Government and organization effectiveness）-- 本項占25-50%

本項將適用針對一般受雇用人員所訂定之通用績效標準。 

在本要素商標審查律師要得到 “合於標準”或更高之評等，商標審查律師必須持續的做到下列事項：

· 遵守工作流程、內部程序及申請案檔案管制流程。

· 確認商標審查律師自己檔案資料庫之品質。

· 儘快回覆電話及電子郵件，例如：在收到之同一天回覆訊息；如果是在下午2時以後收到，回覆不要超過隔天中午。

· 利用商標審查律師的語音或電子郵件訊息來通知內在或外在顧客。

· 和內在或外在顧客合作。

· 遵守同時在案案件之處理程序。

· 訴願答辯書最好在到期前14日即送給直屬長官核閱；應妥善準備及參加商標審判及上訴委員會之口頭聽證會。

· 遵守商標審判及上訴委員會所有之時限規定，並參加所有排定之口頭聽證會。

· 不要重複出現在無理由未到庭清單中。

· 不要重複表現出缺乏專業及不符合為民服務之行為

叁、心得及建議事項

以往派員赴各國主管機關研修商標相關議題，大都著重在商標審查實務相關議題，數年下來我國商標法規或相關審查實務確實都能與時精進及與國際接軌，而列為先進國家之列。但在商標業務自動化、縮短商標註冊申請案件審查期間及提升審查品質等行政工作，卻是我國商標主管機關積極努力，但目前尚未有具體成效之部分。而針對這3項議題，似乎又可以歸結為一項議題，亦即，商標業務之自動化。猶記2001至2002年間，USPTO還在為其商標電子申請系統使用率僅24%，無法達到預期目標30%而煩惱。短短數年間，其商標電子申請系統使用率已高達95.4%，首次通知縮短為2.9月，反應審查品質之審查正確率（compliance rate）亦高達96.5%，而商標註冊申請案之管理之電子化已達99.9%，其所付出之心血、精力及費用可想而知，這是我國目前要迎頭趕上的地方。另在審查人員教育訓練部分，USPTO提供審查官之提醒快訊或審查訣竅等構想，與智慧局商標權組在每個月召開之審查月會，提醒審查官審查之注意事項或審查訣竅做法，倒是有異曲同工之妙。

這是USPTO第一次辦理商標行政業務研習課程，為使講師準備之內容能切合多數學員，除先做問卷了解學員所屬主管機關商標業務之背景資料外，亦事先了解各學員之參訓目的。在研習過程中，從其安排重量級講師授課，亦可以深刻感受到USPTO對本次訓練的重視。

在USPTO有許多由員工組成之社團，有參與本次研習活動者為國際關係委員會（International Relations Committee）。據了解，該委員會針對美國專利局舉辦之各項國際研習活動，除利用研習以外時間為學員安排華府附近之導覽服務外，在參訓名單確定後，即發送電子郵件與其會員，使渠等了解學員所屬的國家，俾便提供相關之協助。本次有數名在USPTO工作之台灣同胞便主動與我們連繫，並進地主之誼與我們餐敘，使在異鄉的我們內心頓感溫暖，在此一併致謝。以下謹將這次研習過程中引發之建議事項臚列如下：

一、派遣人員出國研修應注意參加人員之資格限制

本次智慧局商標權組原指派2位同仁參加USPTO之訓練，希望增加同仁之國際視野，在上課分享我國經驗時能夠相互支援，在生活上亦能夠相互照顧，嗣因其中一位同仁並無商標行政相關之經驗而未被USPTO接受，致僅由職1人前往，因而喪失寶貴之機會。日後派遣同仁出國研修時，針對訓練機構提出之參加人員資格限資應特別注意。

二、儘速建置完成商標電子審查系統

我國商標電子申請系統將於97年8月26日上線，惟僅前端部分電子化，後端仍是需以人工處理，亦即民眾透過網際網路送件後，智慧局須將申請書列印後將紙本交予商標審查人員審查。目前預估申請人電子送件後，商標審查人員約需10個工作日始能收到案件。美國係於西元1998年10月1日實施商標電子申請，其實施初期亦是僅包括前端部分，不僅無法享受電子申請帶來之優點，甚且帶來更多之不利益。惟至2004年完成商標業務全面電子化後，不僅民眾可以電子申請，USPTO也可以電子管理，商標審查律師可以利用電子檔案處理及審查商標註冊申請案、管理手邊之待辦案件及製發各種通知，在處理流程上簡化許多，致使USPTO在縮短首次通知及審查期間、提升審查品質、加強審查人員之訓練及在家工作計畫等各方面，均進入一個新的里程碑。所以智慧局在完成商標電子申請系統後，繼續建置商標電子審查系統應為刻不容緩之工作。
三、提供民眾免費之商標檢索及查詢系統

USPTO網站目前除提供與商標審查律師相同功能之商標近似檢索系統外，針對商標註冊申請案審查過程中所有申請或通知補正文件、審定書及申請人檢送或商標審查律師自行蒐集之證據資料，任何人均可上網免費閱覽或列印，其審查過程幾乎完全透明化。反觀我國，商標四合一加值系統故可提供與商標審查官使用相同之商標近似檢索系統及查閱商標爭議案件處分書，但所有通知補正文、審定書或證據資料等並不提供，需透過付費影印的方式取得。且該系統目前係由中華電信公司營運，採會員制，每月費用為2000元。美國在世界各國中是較先進的作法，必需所有審查作業均電子化始有可能，非一蹴可幾。但商標審查資訊之透明化及提昇審查品質確為各國積極努力之目標，智慧局與中華電信公司之商標四合一加值系統營運契約至98年10月屆滿後，似應考慮將系統收回，配合商標業務電子情形擴增其功能，並免費提供民眾使用。

四、強化品質覆核制度

智慧局商標權組自96年開始實施商標覆核制度，在現有人力結構下，要兼顧結案量與審查品質，又無相關電腦系統輔助，困難度極高，負責之同仁亦十分辛苦。但誠如USPTO所言，商標主管機關有公共責任生產一個值得信賴及高品質的產品，一旦商標所有人對商標制度有信心，自然有助於國家商業發展。為強化我國商業發展，提升商標審查品質成為一條不歸路，只能持續往前走。嗣後選定具衡量品質之代表性指標，將品質覆核擴及至整個流程，並依據統計原理計算抽樣比率，及將覆核結果與績效考核、教育訓練相結合，應為未來努力之方向。

五、檢討改進績效考核項目

目前智慧局商標權組商標審查人員之績效制度主要係以工作量為主，有關審查品質或分擔其他臨事交辦事項雖可由科長予以加減分，但無客觀標準，而且所占比例較小，對整體績效值影響不大，較難激勵審查人員提升審查品質。針對要審查人員分擔行政工作以達成組或局之工作目標，亦僅能動之以情。如果能訂定績效考核辦法，並將工作量、審查品質及配合政策負責行政工作等要素，納入考核項目及明訂相關配分，在較客觀及公正之條件下，較能激勵審查人員士氣，並有效達成組織之工作目標。

六、訂定商標審查相關作業之處理時限

目前各類商標申請案僅公告辦理期間，並以此作為稽催列管之標準，但審查相關作業例如收到核駁先行通知之答辯後，商標審查人員何時應做出決定、商標審查人員於收到爭議案件後，幾日內應通知商標權人答辯、商標評定案程序完結後，應於幾日內簽派評定委員等，則無訂定處理時限。如果能訂定相關時限，對減少逾期案件之產生應有很大助益。在計算工作量績效時，僅需將違反處理時限件數列為減項即可。本項建議最好能以電腦系統予以列管，在電腦系統建置完成前，可在品質覆核時列為應檢視事項。

七、減免規費以提升商品或服務審查效率

目前我國商標註冊申請案之審查花費較多時間係在商品及服務之審查，亦即認定商品或服務之功能、性質並予以正確之分類，如果能夠縮短商品及服務審查時間，即可大幅縮短商標註冊申請案之審查時間。建議申請人若參酌智慧局出版之 “商品及服務近似檢索參考資料”填寫指定使用商品或服務者，因可簡化審查項目，降低審查成本，規費應酌予減免，不過商品及服務近似檢索參考資料則應配合商業活動新產品之推出而隨時更新，以為配套。

八、邀請USPTO或各國專家蒞局分享經驗

美國商標線上申請系統在使用初期，後端仍是用人工處理，亦即，申請人雖然是透過網際網路以TEAS申請，但專利商標局仍須列印出來並裝入檔案夾後交由商標審查律師審查，此與我國目前商標電子化發展情形相仿。再者，USPTO在商標或專利電子化申請方面確居世界領導地位，本次研習時間僅3天半，尚且包括其他商標議題，僅能初步了解其實施成效，如果能邀請相關專家蒞局，針對智慧局業務面及技術面同仁分別傳授其經驗，應該是我國迎頭趕上之最佳契機。

 此外智慧局商標權組每兩年會舉辦一場國際研討會，除商標實質審查議題外，如果能邀請各先進國家針對其商標業務電子化，及如何利用電子技術提升審查品質部分，作經驗交流分享，效益應更加顯著。

九、機關特色及文化之建立與呈現

USPTO針對專利商標制度之歷史沿革做有系統之整理及考究，例如：美國第一位專利審查官為湯姆士傑佛森（Thomas Jefferson）；亞伯翰林肯（Abraham Lincoln）為唯一擁有專利權之總統；為何專利審查官會說要去 “鞋子”做前案檢索；美國目前仍在使用歷史最久之商標為使用在繩子及線商品之「SAMSON」。此外，USPTO亦會將一些歷史沿革等與其日常運作相勾稽，顯示其文化特色，例如：USPTO共有6棟辦公大樓，每一棟大樓均以對發明有功人士之姓氏命名，以紀念其對專商標專利制度之貢獻，例如：Jefferson Building、Knox Building、Remsen Building、Randolph Building及East /West Madison Building，而聯絡東西側Madison Building之挑高中庭設計之建築特色等，均會出現在局簡報或相關文宣上，令來訪者留下深刻印象。智慧局之歷史雖不若USPTO那麼悠久，但如果能夠針對我國專利商標制度及智慧局發展過程中之相關資訊予以收集並有效運用，對塑造智慧局特色及文化應有相當大之助益。

肆、附錄
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