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摘 要

為瞭解歐洲專利局（European Patent Office；EPO）處理專利案件之檢索、審查及其法制運作之實務，職等二人在本局「97年度智慧財產專業培訓計畫赴歐洲專利局（EPO）研習「物理和電機類檢索及審查」(屬科專支出)項下，安排至歐洲專利局國際學院（European Patent Academy）參加該學院所舉辦之研討會（Seminar NO1-2008「Search and Examination in Electro - Physics」）。該研習課程共計10天，除介紹歐洲專利局之組織及分工外、另就專利檢索實習、專利申請專利範圍之單一性、明確性、新穎性、進步性等要件提供相關訓練課程，其間並介紹EPO審查人員所使用之EPOQUE檢索系統、並搭配實際案例進行實機操作及說明。由於本次學員有來自不同國家的專利審查官，可藉此機會互相討論審查觀念及其審查人員對專利實務之見解，達到國際交流之目的。
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第一章  目的及過程
歐洲專利學院（European Patent Academy）係依據2004年6月17日歐州專利局主席所召開之行政委員會決議而設立；其成立之宗旨在促進專利相關產業在歐洲的工業財產保護之發展，加強全歐洲地區專利業務的調和化，並確保EPO的各項訓練活動及延伸教育能達到全面性地整合，由EPO慕尼黑總部授命歐洲專利學院依據需求在歐洲統籌與專利有關之智慧財產權訓練及教育事宜；而歐洲專利學院也積極地與歐洲各國及國際機構和組織合作，將其致力於提昇專利相關知識之目標能廣為歐洲各國所瞭解，藉由訂定一套歐洲訓練和教育機制，以俾益歐洲專利制度。另外，學院根據補助及津貼原則，對於現在或未來可能成為歐洲專利條約之會員國（EPC）提供補助及訓練。

   本次研討會「Search and Examination in Electro-Physics」課程係於EPO柏林分局開辦，時間為97年4月8日至97年4月20日，其目的在使參與者1.瞭解歐洲專利制度的基本體系、2.以目前發展中科技的進步水準（State of the art）進行檢索及分析、3.專利案件獲准專利之要件及4.上機實習及專利案件研判等內容進行探討。

本研討會之課程如下：

4月9日 

The EPO and Patent Protection in Europe（Lecture 1）
The Life of an Application File（Lecture 2）
Esp@cenet, File Inspection and the EPO Website（Lecture 3）
4月10日

Preparation of the Search (Concepts)（Lecture 4）
The Problem-and-Solution Approach

Epoque and Internet Search（Lecture 5）
Epoque Hands-on Exercises
4月11日

First Search Case Study

Evaluation and Discussion of First Case Study

Second Search Case Study

4月14日

Continuation of Second Search Case Study

Evaluation and Discussion of Second Case Study
Novelty (inc.“ how to draft a communication”) (Lecture 6)

Clarity (Lecture 7)

4月15日
Inventive Step (Lecture 8)

Claim Drafting (Lecture 9)

Unity of Invention (Lecture 10)

4月16日

Amendments (Lecture 11)
First Examination Case Study
Evaluation and Discussion (Continuation)

4月17日

Second Examination Case Study
Evaluation and Discussion (Continuation) 
4月18日

Postgrant Procedures（Opposition, Appeal, National Law）(Lecture 12)
Final Feedback and Evaluation session
參加國家及人數：阿根廷（2）、巴西（2）、柯麥隆（1）、大陸（5）、印尼（1）、馬來西亞（1）、墨西哥（2）、巴基斯坦（2）、南韓（2）、泰國（1）、烏克蘭（1）及本國（2），共12國家22人員。

第二章 歐洲專利組織與現況

第一節 歐洲專利組織之來源

歐洲理事會於1949年設置European Patent office，1969-1972年於盧森堡國際政府會議為創立ㄧ歐洲專利的授予系統，1973年10月5日於德國慕尼黑簽署歐洲專利公約（European Patent Convention），，1977年10月7日 正式實施，1978年6月1日收到第一件專利申請案，並於該年成立歐洲專利局柏林分局，1980年第一件歐洲專利獲准，1988年有超過5萬件歐洲專利申請案，1991年新成立維也納分局，1997年有10萬件歐洲專利申請案且已有40萬件歐洲專利獲准，2004年該年度已有超過17萬8件歐洲專利申請案及超過5萬8仟件歐洲專利案獲准。

2007年統計歐洲專利組織職員共計6319人，各地區駐留職員分別為：德國慕尼黑3442人、荷蘭海牙2474人、德國柏林281人、奧地利維也納118人，比利時布魯塞爾4人，國籍分布如下，德國籍佔26﹪最多，其次為法國籍佔18﹪，其餘請參照圖2-1歐洲專利組織職員國籍統計分布圖；圖2-2為申請案之申請人國籍分布圖。
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圖2-1歐洲專利組織職員國籍統計分布圖
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圖2-2申請案之申請人國籍分布圖

第二節  歐洲專利組織組成

歐洲專利局係專門負責授予歐洲專利專利權及審理異議與訴願案件，總局設於德國慕尼黑，分局設於德國柏林、荷蘭海牙、奧地利維也納等地。

歐洲專利組織執行主要有5個部門，其中General 1、General 2部門設於荷蘭海牙、德國慕尼黑、柏林，主要負責前案檢索、實體審查、異議案件審理、撤銷，以及行政支援工作；General 3部門設於德國慕尼黑，主要負責訴願案件審理；General 4部門設於荷蘭海牙、奧地利維也納及德國慕尼黑，主要負責行政管理事宜；General 5部門設於於德國慕尼黑，主要負責法律及國際事務。

第三節  歐洲專利申請概況

圖2-3為歐洲專利局至2006年當年申請量已超過16萬件以上，其中超過10萬件專利申請案是經過專利合作條約（PCT）申請；圖2-4為專利案件歷年檢索統計圖，2-5為專利案件歷年審查完成量統計圖，其中2006年取得歐洲專利已超過5萬件以上；歐洲專利申請案2006年申請人前十名分別為Philips 共計申請4425件，Samsung 共計申請2355件，Siemens 共計申請2319件，Matsushita 共計申請1529件，BASF共計申請1459，，LG Electronics共計申請1214件，Bosch共計申請1093件，SONY 共計申請1088件，Nokia共計申請882件，General Electric共計申請768件；圖2-6為歷年IPC分類專利案件分析圖，其中2006年名次依序為醫學（A61）、通信技術（H04）、計算（G06）、基本電學（HO1）、有機化學（C07）、量測（G01）。
關於2006年歐洲專利發明申請案費用及專利維持費用如下:
	費用名稱
	費用（歐元）

	申請費
	95

	 檢索費
	1000

	 指定每個締約國的指定費
	80

	審查費
	1335

	 授權費，包括印刷歐洲專利發明書的費用
	 750

	 異議費
	635

	 上訴費
	1065


專利維持年費

	起迄年
	維持年費（歐元）
	我國專利年費（台幣）

	第1至3年
	400
	2500

	第4年
	425
	5000

	第5年
	450
	

	第6年
	745
	

	第7年
	770
	9000

	第8年
	800
	

	第9年
	1010
	

	第10年起
	1065
	18000
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圖2-3  歐洲專利歷年申請案件統計
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圖2-4歐洲專利歷年檢索案件統計
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 圖2-5  專利案件歷年審查完成量統計圖
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圖2-6  歷年IPC分類專利案件統計圖
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圖2-7  歷年技術上訴接受及處理統計圖

第三章 歐洲專利審查流程
   EPC Art.90規定，專利申請人有義務依照EPO專利申請書表（Form 1001）之格式敘明創作摘要、發明說明、申請專利範圍、及圖式（如有必要）等內容，向EPO之慕尼黑總局、柏林分局、海牙分局或各締約國之專利局提出申請，同時繳納申請費（95€）、檢索費（1000€）；如向締約國之專利局以其母語提出者（EPC Art.14），由該締約國確認其申請日。同時EPO在2008年4月1日起，凡申請專利範圍項次超過15項者，加收審查費200(€/項)（Rule 45）。EPO在受理專利案件後，自申請日起18個月內將檢索報告及專利申請案之內容予以公開並通知申請人，且依EPC Art.94及Rule 70之規定，申請人需在6個月的期限內決定是否進一步申請實審（1335€）、修正內容（100€）。另如審查後獲准EPO專利後，專利權人再繳納登記國費用（80€/國）並公告專利權內容（750€）；此時亦進入異議階段（Opposition；相當於我國之舉發程序），異議人需負擔異議費用（635€），不服審查結果而提出上訴者則需繳納上訴費（1065€）。

   據本研習講師（Johannes P. Triest）提及，目前在EPO柏林分局已採BEST（Bring Examine and Search Together）審查方式，俾使專利審查員對於各自負責的案件進行檢索和實體審查的工作，且BEST作業方法提供申請人在整個流程的單一聯絡窗口，以確保EPO服務的一貫性，加快清理積案的速度，歐洲檢索報告附加意見書的引進亦可以協助達成此目標，而慕尼黑及海牙的專利審查單位亦已近8成採行BEST。
另外，EPO亦為專利合作條約（PCT）中之受理局，該條約之締約國國民可向下列組織或國家申請受理專利申請(PCT Art.10)：世界智慧財產組織(WIPO)、歐洲專利局、日本、美國、蘇俄、瑞典、澳大利亞、奧地利、中國大陸。又其申請案分成「國際階段」與「國家階段」，「國際階段」：受理國際申請案、國際前案檢索、國際初步審查。「國家階段」：自申請日（優先權）日起二十個月屆滿；或依第二章請求國際初步審查，進行國家階段可延長自申請日(或優先權日)30個月內，向指定國家提出副本及翻譯本，並繳納費用，依各指定國家法規進行實質審查。該PCT合作條約之申請，享有最大好處是可以先將該申請案向其一受理國家提出申請後，有充裕之20（或30）個月時間，再向其他國家提出申請。

EPO經初步審查專利案件後，會以書面意見的型式發出第1次審查通知給申請人，其審查重點包括：

· 發明內容必須清楚且完整，俾為所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。（EPC Art. 83）

· 申請專利範圍需具體明確，俾利審查。（EPC Art. 84）

· 申請人是否有提出修正？（EPC Art. 123）

· 申請專利範圍各項與檢索資料相較，是否具新穎性。（EPC Art. 54（1）、（2））

· 申請專利範圍各項與檢索報告相較，是否具進步性。（EPC Art. 56）

· 申請案是否可供產業上之利用。（EPC Art. 57）

所送出之第1次通知函內容需敘明或建議：1.若符合前述產業利用性、新穎性、進步性者，應指明可獲准專利（EPC Art. 52（1））；2.如claim(s)有不清楚之處則應敘明；3.如某些申請專利範圍（特別是獨立項）與檢索資料相較後，其屬習知者（見於檢索資料者）應改敘明在前言部分，藉以與特徵部分區隔（EPC Rule 43（1b））。

   EPO原則上會要求專利申請人對於申請專利範圍採兩段式寫法（前言部分及特徵部分），並將元件符號括示於構件後（EPC Rule 43（7）），以釐清申請案之創作重點，另檢索資料中若與申請案相關性高之文獻，亦會請申請人將其內容簡述後，列為申請案說明書之先前技術（EPC Rule 42（1b））。

   但經進一步追詢EPO上課講師Mr. Samples 及Mr. Müller有關在EPC Rule 43之實務作法，兩人均表示雖然該細則規定向EPO申請之專利說明書申請專利範圍應採兩段式寫法，但此僅是原則上於第1次審查通知時併予教示，並不會因為申請專利範圍格式不符兩段式寫法或有違明確性（clarity）認定而要求申請人修正、付費之情事

下圖為EPO處理專利案件的流程概略。
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第四章 專利檢索

EPO局網（http//www.epo,org）提供相關的線上服務資料，如EPO審查基準、判例法，EPO局網首頁直接連接到兩有用的免費專利服務網，其一為Esp@cenet網址為(http//www. esp@cenetcom)提供免費檢索使用所收集超過70個國家，6千萬全世界專利文獻資料，歐洲專利審查人員亦使用該相同資料庫收集資料，專利檢索可使用關鍵字、歐洲專利分類（ECLA）。esp@cenet並允許使用發明者及專利權人檢索，且全文資料可印出。其二為Epo線上及專利註冊（EPOLINE and Register Plus）其網址為（http://www.epoline.org），

Epoline允許專利申請人來線上申請專利案、付費及接收相當法律效力文件之電子文件、申請案檢查及專利註冊，Register Plus為EPOLINE一部份允許任何人任何地方讀取關於專利申請文件，包括官方專利審查人員聯絡之文件及處理實體審查問題，如新穎性、進步性、申請人申復等..之申請及審查法律狀態查詢。 

第一節：EpoqueNet檢索軟體
（一） EpoqueNet 係擷取EPO QUERY NET之字元為EpoqueNet其主要功能有prepartion、interval、x-full、paldas、viewer、+cla、combl、fami/refi、epos、external、bns print及other所組成。本次研習主要是在使用interval從檢索指令至尋找相關文獻至及viwer瀏覽文獻至bns print印出文獻之過程。
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圖4-1 EpoqueNet執行視窗

（1）基本檢索指令

..fi                   列出有用的資料庫

..info”資料庫名稱”   資料庫內容

..fi” 資料庫名稱”    進入資料庫

..field                檢視在資料庫內可檢索之領域

..li                   列出結果

..hi                   檢視使用者之檢索歷史

Opd<2001-10-11         擷取專利早於優先權日2001年10月1日之前

Ct=yes or ctnp=yes     擷取專利有檢索報告

..mems/ec rk1          作一最後檢索式之統計分析

配合常用之布林運算子：and、or、not

關聯運算子：w、d、s、p

截斷運算子：+、＃、？

Internal：其功能主要包含資料庫、領域及索引、指令、統計分類及檢索顯示，茲進一步分述如下：

（2）資料庫：例如，摘要專利資料庫EPODOC WPI；摘要非專利文獻資料庫INSPEC COMPDX；分類資料庫ECLA EPUS IDT IPC1-8 UCLA；全文專利資料庫TXT（EP1、EPF、EPG、WO1、WOF、WOG、US0、US1、US2、US3、GB1、FR1、DE1、AT1、CHF、CHG、CH1、BED、BEF）；全文非專利文獻資料庫，TDB（IBM技術文獻佈告欄）、XPESP、XPIEE、XP13E。列出EPOQUENET資料庫指令為..fi；從資料庫得到資料指令..INFO”DATABASE NAME”
（3）領域及索引：領域為區別特定記錄資料，包括段落、句子、階層（ranks），索引為列出指出關係項目，例如指出關係項目出現在資料庫位置。一些重要領域：PN公告號、PR優先權資料、AP申請人資料、IN發明人名字、PA申請人名字、CLASS分類EC、IC、UC、FI、FT。
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                   圖4-2 EPODOC資料庫記錄

索引是什麼：檢索被執行在索引指定一領域、索引領域其執行指令為..FIELDS、當無指定領域時，檢索執行基本領域BI（摘要AB及名稱TI）。

..FIEL：列出資料庫之領域及相關索引

BI：基本索引

AB：發明摘要

AP：申請資料

CT：檢索報告之專利前案

CTNP：檢索報告之文獻前案

ep373851/pn代表/pn ep373851

a61b/ic代表/ic a61b

h01l 31/0216/ic/ec代表H01L31/0216

vehicle/ab代表abstract vehicle

（4）EPOQUE系統中使用的布林邏輯：
and（和）：兩者皆存在，如地錨and船

or（或）：其中之ㄧ存在，如汽車or交通工具

not （非）：排除ㄧ項，如地錨not船

EPOQUE中使用如下：

SS 1 15678      CAR

SS 2 5342       AIRBAG

SS 3            1 AND 2

（5）EPOQUE系統中使用的截斷符：
？ （0或1個可變的字元，如 colo? 檢索color 或colour）

＃ （一個可變的字元，如synthesi#e 檢索synthesis或synthesize）
＋（無限制字元，如 scrol+ 檢索以scrol開頭之字）

左/中/右截字：如polyvinyl、polyvinyl+ /poly？？vinyl+、poly＃＃vinyl+、poly+vinyl+ / +poly+vinyl+

（6）EPOQUE檢索系統中的相鄰關係：
nw :（指兩字間可插入0－n個辭彙，但兩字前後位置不能改變）。

範例1: glass W fibre = glass fibre

範例2: glass 2W fibre = glass for fibre

nd: （指兩字間可插入0－n個個辭彙，但兩字前後位置可以改變）。

範例1: glass d fibre = glass fibre, glass fibre

範例2: glass 2d fibre = glass for fibre, glass made from fibre

s （在同一句子中出現），nots （不在同一句子中出現）。

Glass s fibre=glass and fibre in the same sentence     

p（在同一段中出現），notp （不在同一段中出現）。

Glass p fibre＝glass and fibre in the same paragraph
f: （在相同領域出現），notf （不在相同領域出現）。
（7）複合檢索指令

Car and airbag：檢索敘述

(Car or vehicle) and airbag：使用布林運算

(Car or vehicle) and (airbag or (air 2w bag))：使用相鄰關係

(Car or vehicle) and (airbag? or (air 2w bag?))：使用截斷字

（8）螢幕顯示結果

li指令係用來顯示檢索之內容於螢幕上

指令格式:li 參數

..li：顯示所有先前檢索敘述結果(SS)

..LI 1-3：顯示只有所有先前SS 1至3

..li ss 1 1-3：顯示只有所有先前SS 1之1至3

..hi：觀看ss執行歷史

（9）尋找分類：

..mems/ec rk 1

..li m2

看ECLA

（10）瀏覽器（Viewer）：為觀看檢索結果之全文、圖式及摘要。

（二）檢索示範案例：紙夾
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（三）檢索表

	
	paper clip
	advertisement

	EC
	B42F1/02

B42F1/04

B42F1/06

B42F1/08

B42F1/10
	G09F23/00

G09F23/06

G09F3/04

G09F3/06

	KW
	（or paper,sheet）3D

（or clip,clamp?clasp?））
	Or adverti+,logo?,announc+,publicit+


（四）檢索結果
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第二節 網際網路之檢索

（一）一般檢索引擎：

1.GOOGLE（www.google.com）：最豐富資料庫（大於8百萬頁），有簡單檢索介面及進階檢索介面（www.google.com/advance_search?hl=en）可限制日期、檢索定領域及以PDF、word、power point、excel.. 檢索。

（1）Googl指令

字首：如inject找injected..

限制布林檢索：and（+），or（l），not（-）

排除（-）或包含（+）等停止字：＋to＋be＋or＋not＋to＋be

片語：例如”to be or not to be”
同義字（~）：例如，~turbocharger之同義字supercharger等等

只用於片語接近（字以*取代）”exhaust* * converter”只有兩個子或超過兩個字在一個片語exhaust與converter之間，例如：”exhaust gas catalytic conveter” or “exhaust honeycomb type conveter”但不會有”exhaust converter”
（2）Google 布林運算子使用

	ㄧ般運算
	google

	X and y
	xy

	X or y
	X or y ＜＝＞xly

	X and (y or z)
	Xy or z＜＝＞xylz

	（x and y）or （z and q）
	Not yet possible

	（x or y）and （z or q）
	x or y z or q＜＝＞xlyzlq

	X and （y or z or q）
	Xy or z or q＜＝＞xylzlq

	X and （y or z）and q
	Xy or zq＜＝＞xylzq

	X not y
	x-y


（3）google關聯檢索

檢索方法：

只有同義字：or，~＝＞無管理＃結果

組合關鍵字：and or not、proximity＝＞限制＃結果

片語：”……”＝＞最大限制＃結果

檢索領域：title，…＝＞最大限制＃結果

建議：設法對每一獨立案件尋找一以上適合組合

範例：氧感測器在內燃機廢氣管控制燃料噴射

同義字：【oxygen、O2、lambda、（air fuel）、ego、hego】sensors

使用布林運算子、接近運算子、字串

下條件：Lambda or oxygen or O2 or ego or hego or “air fuel”sensor inject共4700000筆

下條件：Lambda oxygen O2 ego hego “air fuel”sensor inject 共46筆。
（二）其他重要檢索引擎yahoo（www.yahoo.com）、teoma（www.teoma.com）、gigablast（www. Gigablast.com）。

（三）meta-search engines：特色同時傳送ㄧ檢索式到數個檢索引擎、有意義限制設定超出時間、每個檢索引擎顯示前只有10-50筆、無進階檢索特徵、有時資料超出google，像iboogie（www. Iboogie.com）、vivsimo（http：//vivsimo.com）、copernic（copernic.com）、ixguick（www. ixguick.com）、profusion（www.profusion.com）、metacrawler（www. Metacrawler.com）..等等。

（四）檢索策略：試誤法（trial and error）

作為ㄧ成功及有效率網路檢索基本條件：

（1）檢索引擎使用知識

（2）技術領域知識

（3）相關領域知識

（五）結論：

（1）網際網路是ㄧ具有巨大之前案來源。

（2）結構化及完全檢索可能極困難且耗時間。

（3）精準公告日期時常不確定。

（4）但是在許多案件值得此麻煩。

第三節 檢索準備（Preparation of the Search）
   專利檢索之目的不僅僅是在檢視文獻內容，而是作為專利案件是否具可專利性的進一步評估，一次完整的檢索結果若能將與申請案關聯性大的先前技術全部列出而不僅一件，俾供審查人員或專利申請人作出下一步程序進行決定者，即屬最佳的檢索結果。

如何讓審查人員在浩繁的資料庫中系統性地檢索申請案的先前技術、並兼顧時效及經濟效益外，提供審查人員檢討其檢索結果、及供日後審查品質的紀錄和追蹤，這是專利審查的要務之一。預進行先前技術檢索前，先分析申請案之內容，其步驟如下：

1. 建立申請專利範圍樹狀圖。

2. 找出申請專利範圍最廣（獨立項）之項次。

3. 瞭解該申請案所欲解決之問題及方法，以確認該等獨立項之必要構件及其連結關係（Essential Element）。

4. 引出申請專利範圍中必要的特徵結構。

5. 繪製檢索概念表。

範例：Peelable protector for PDA

Claims:

1. Information display protector for a display device (40) having an information display area (42), comprising

· a transparent protective sheet (30),

· the sheet being cut so that the sheet will fit the information display area (42),

· the sheet having an adhesive (34) on one side thereof allowing the sheet to be removable affixed to the information display area (42) and to be removable by peeling by hand.

2. The display device of claim 1 is a PDA.

3. The display device of claim 1 is a touch sensitive screen.

檢索步驟：

1. 繪製申請專利範圍樹狀圖


2. 找出申請專利範圍最廣（獨立項）之項次：僅有1獨立項。

3. 確認該等獨立項之特徵結構：閱讀申請案之發明說明以確認其創作目的、結構及其功效；再對應至請求項以瞭解申請專利範圍之必要構件及其連結關係。

4. 引出申請專利範圍中必要的特徵結構。其獨立項之內容為：

Information display protector for a display device (40) having an information display area (42), comprising

· a transparent protective sheet (30),

· the sheet being cut so that the sheet will fit the information display area (42),

the sheet having an adhesive (34) on one side thereof allowing the sheet to be removable affixed to the information display area (42) and to be removable by peeling by hand.

上述具底線之文字即為本申請案獨立項所具備之必要特徵結構；其他附屬項亦同此一方式。

5. 繪製檢索概念表

	Essential

Element
	Peelable
	Protective sheet
	Display

	ECLA
	C09J 7/02F
	G02B/00
	G06F 1/16D6+

G06F 1/16P3

G02F 1/033

	Keywords
	Peel, repeel, adhesive, adhe+, reposition+,reusable,reattach+
	Sheet, file, foil, scratch, filter, protect+
	PDA, LCD, touchscreen, touch panel, screen


將申請案申請專利範圍內之特徵結構的構件及其連結關係加以解構、列表後，依續找出對應於特徵構件Peelable、Protective sheet、Display之分類號（ECLA或IPC、F-term、USPC等）及其相關之關鍵字詞；同理，附屬項亦依其特徵構件增附。上述檢索概念表之運用係橫列項採AND關聯、直行項採OR關聯：

Set 1 = peel or reposition or C09J/02F/ec ……
Set 2 = sheet or film or foil or G02B5/00/ec ……
Set 3 = display or PDA or G061/16D6+/ec ……
最後  Search = Set 1 and Set 2 and Set 3

藉由上述檢索概念表之分析，並配合不同的資料庫、檢索軟體、布林運算及萬用字元之設定，可將該專利申請案之特徵結構作出符合邏輯且完整的檢索，這就是EPO審查人員在檢索實務上所採行的作法。

第四節：
EPOQUE 案例檢索練習（Animal Collar）
底下係職在研習期間以依照授課內容實際上機操作EPOQUE檢索範例之過程、結果及說明，該檢索之資料庫為EPODOC（歐洲專利局的專利文獻資料庫）: 首先以進入指令（..fi epodoc）進入EPCDOC後，作關鍵字詞之檢索並列出其篇數，該關鍵字詞可配合萬用字元”+”，如關鍵字詞過廣或過窄自應適當調整，另EPOQUE有統計排序之功能（如備註表列），可依ECLA（或IPC、USPC、F-term等）分類、整理，提供檢索者對於該關鍵字詞之類屬有一概念外、並可作為納入前案檢索之新關鍵字詞；待篩選出適當篇數後，以旨令(..li)將檢索文件存檔並傳至VIEWER快顯軟體作文件內容（圖、文）快速閱覽，另該VIEWER快顯軟體具有多重色彩設定，可將不同之關鍵字顯示，以利檢索人員審閱。

	指令序號
	檢索結果

(篇數)
	輸入之指令
	意義

	1
	0
	ANIMAL+ AND COLLAR AND SINGAL
	3關鍵字之交集

	2
	108200
	ANIMAL 
	單一關鍵字

	3
	1042
	ANIMAL AND COLLAR
	指令2過廣、故修正

	4
	
	MEMS/EC RK 1
	將指令3所檢得之文獻依歐洲專利分類整理、列出（詳備註欄）

	5
	
	LI M2
	

	6
	487913
	ACOUST+ OR SOUND OR VOICE OR TONE
	4關鍵字之聯集

	7
	2031148
	FREQUENCY OR CONVER+ OR TRANSFORM+ OR FLSAH+
	4關鍵字之聯集

	8
	1559199
	LIGHT OR LAMP OR ILLUMINA+
	3關鍵字之聯集

	9
	2997533
	SENS+ OR INSPECT+ OR EXAMIN+ OR DETECT+ OR INSPECT+
	5關鍵字之聯集

	10
	2167484
	OPTICA+ OR 8
	1關鍵字與指令8之聯集

	11
	776924
	COLLOR+ OR BELT OR NECK+ OR CHAIN OR TIE+ OR CHOK+
	6關鍵字之聯集

	12
	62
	6 AND 7 AND 9 AND 10 AND 11
	指令6、7、9、10、11之交集

	13
	462364
	/EC A01K+ OR A61D+ OR A01N+ OR G08B+
	以4歐洲專利分類作聯集

	14
	208543
	ANIMA+ OR PET OR DOG OR CAT
	4關鍵字之聯集

	15
	1
	14 AND 12 AND 13
	指令14、12、13之交集

	16
	2
	14 AND 12
	指令14、12之交集

	

	備註：顯示指令4、5(ANIMAL AND COLLAR)共1042篇的ECLA分類統計

	排序序號
	篇數
	ECLA之分類

	1
	94
	A01K27/00

	2
	58
	A01K27/00E

	3
	47
	A01K15/02A

	4
	43
	A01K27/00B

	5
	43
	A01K27/00C

	6
	33
	A01K15/02A2

	7
	26
	A01K27/00D

	8
	21
	A01K13/00H

	9
	16
	A01K27/00A

	10
	16
	A61D9/00

	11
	12
	12 A01K11/00C

	12
	11
	A01K15/02

	13
	11
	A01K25/00

	14
	10
	A01N25/34

	15
	10
	G0821/02

	16
	8
	A01K1/04

	17
	8
	A01K29/00B

	18
	7
	A01K15/04

	19
	7
	A01K29/00

	20
	6
	A01K15/02A1

	21
	5
	A01K13/00

	22
	5
	A01K13/00B

	23
	5
	A01K13/00D

	24
	5
	A01N53/00+M

	25
	4
	A01J5/08

	26
	4
	A01K1/02D

	27
	4
	A01K11/00A

	28
	4
	A01K13/00H1

	29
	4
	A01M29/00C3

	30
	4
	A01M31/00A
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圖4-3 以Viewer瀏覽器檢視前案資料
第五章 專利審查事項
第一節：明確性原則（Clarity）

關於明確重要EPC法條，歐洲專利公約ART. 84：申請專利範圍應該定義保護所追求之標的（SUBJECT MATTER），他們應該明確、簡潔及被說明書所支持。另歐洲專利公約ART. 69（1）：歐洲專利或一歐洲專利申請案保護授予的範圍應由申請專利範圍決定，而說明書及圖式應該用來解釋申請專利範圍。

關於明確性重要規則，歐洲專利細則RULE 43規定了技術特徵、二段式申請專利範圍、發明必要技術特徵、申請專利範圍分類、合理申請專利範圍數目、參考數字範圍。另審查基準III4.1規定：申請專利範圍需要清楚應用到獨立項並且申請專利範圍視為整體。對於在定義所欲保護之物質之功能而言，申請專利範圍的明確極度重要。

例題1：

ㄧ種結構包括一矽製成之半導體基板，該結構另外特徵在於包含一幾乎無定形（near-amorphous）薄膜包括氧化鋯（ZrO2）。

釋明：模糊不清項及表達方式；幾乎無定形對所屬領域中具有通常知識者而言沒有ㄧ精確或共同認知的意義。

例題二：迪塞爾引擎包含引擎體及一汽缸頭由鋁-鈦合金有一熔點介於1000K及1100K之間。

釋明：語法模糊不清；不知引擎體及/或一汽缸頭由鋁-鈦合金有一熔點介於1000K及1100K之間。

例題3：

ㄧ種數位相機包括一大型積體電路處理單元及一CCD影像感測器，其特徵在於適合操作在溫度200K以下。

釋明：基準C-III4.7定義申請專利範圍應達到主題所欲達到之結果，在本例中此種格式不允許，因為它未顯示達到此功能之具體範圍。

例題4：

一種汽車電話系統包括複數基地台、複數汽車台、及一控制單位，其特徵在於在控制單位電源打開時，一個別基地台登記每一汽車台及分派到每一汽車台依預定頻率頻道以和個別基地台通訊。

釋明：申請專利範圍不允許對一元件（實質）由操作方法的步驟所定義，因此申請專利範圍範疇（實質或）不清楚。在歐洲專利之申請專利範圍對於系統，被認為是申請專利範圍對裝置而不是申請專利範圍對方法或程序，因此為了符合Article 84需要歐洲專利局對於明確性申請專利範圍系統應該以裝置特徵而不可以操作方法的步驟所定義。

例題5：

說明書：以下發明問題在於提供一冬季輪胎具改善夾緊，此夾緊係由一R形輪廓被壓入一橡膠混合物包含55﹪物質S。

申請專利範圍1：一種冬季型輪胎由橡膠混合物包含55﹪物質S。

釋明：不明確原因：在獨立項遺失必要技術特徵R形輪廓，Article 84組合規則（RULES）29（1）及（3）在任何獨立項必須包含所有必要技術特徵來定義發明。

例題6：

說明書

案例1：相鎖迴路電路使用分離的場效電晶體。

案例2：相鎖迴路電路使用真空管。

案例3：數位兩極相鎖迴路電路使用微處理器。

申請專利範圍：相鎖迴路電路使用半導體元件，其特徵在於…
釋明：不明確原因：申請專利範圍及說明書不一致，使得所欲尋求保護之標的有疑問，因此申請專利範圍敘述不明確。

例題7：

一種賽車引擎體其特徵在於固定引擎體具一抗熱膠。

釋明：問題定義關係到一非請求元件：抗熱膠連接賽車引擎對所屬領域中具通常知識者而言是清楚的，然而申請專利範圍實質定義關係到非申請專標的，例如引擎底座及膠。

例題8：

申請專利範圍第1項：一種製程製造一產品X，其特徵在於經由步驟L、K及M。

申請專利範圍第5項：一種產品X當得到係經由一製程依據申請專利範圍第1項。

申請專利範圍第8項：一種產品X可得到經由一依據申請專利範圍第1項之製程。

問題：申請專利範圍第5項使人誤解，因為一種產品不能限制到由它所製得的製程；申請專利範圍第8項只有在產品可專利的情況下允許且如果它不可能定義由更具體、可檢查之參數。

例題9：

申請專利範圍第1項：一種產品特徵在於包含元件D、E及F。

申請專利範圍第5項：一種產品特徵在於包含元件D、F及G。

申請專利範圍第8項：一種產品特徵在於包含元件D、E及G。

申請專利範圍第10項：一種產品包含元件D、E、F及G。

問題說明：特徵在不同獨立項是有所改變，此種方式整體申請專利範圍缺乏明確性相對發明而言那一特徵是必要的，單一性的問題應檢查，此為美國式申請專利範圍。

例題10：電纜線包含一金屬芯具積體重力導電效率ηg為90~99％。

問題說明：非習知常用參數，必須小心此參數可能引藏標的無新穎性。

例題11：

光過濾器包含一多層介電薄膜有一強吸收力在波長500至580nm之間。

問題說明：在相關項中表達「強」之意義，在所屬領域中非人盡皆知者。

例題12：

說明書：一種化合物C經由反應混合物M及B至少在100℃反應10分鐘而得到，這是重要的組合物M及B反應至少這段時間否則將不完全且組合物C無法形成。

申請專利範圍：一種組合物C的產品製程，其特徵在於一混合物M及B在100℃及5~15分鐘反應。

例題13：

一種家庭用清潔劑組合物包含一表面活性劑、一促進劑、及/或選擇一溶劑、及/或一漂白劑及微細地分離粒子，特徵在於….

問題說明：因為累積及/或使用並對那ㄧ特徵選擇應用不明確。

例題14：

LCD顯示螢幕包含一薄膜電晶體陣列，其特徵在於被連接到一電腦殼體經由導電鉸鏈機構。

問題說明：此申請專利範圍想要定義顯示螢幕關係到非申請專利範圍部分（殼體、鉸鏈機構），如此一定模糊不清，是否整個螢幕、鉸鏈、殼體是被保護或例如螢幕具導電鉸鏈機構適合被連接到一殼體。

例題15：

膠帶記錄器包括ㄧ量測單元及ㄧ製程單元，其特徵在於（a）第一步量測單元測量膠帶寬度、（b）第二步製程單元計算整個膠帶長度（c）製程單元計算記錄時間。

問題說明：申請專利範圍範疇不明確，因為ㄧ實體（膠帶記錄器）僅僅被動作之步驟所定義。

第二節：發明單一性( Unity of Invention)
EPC Art.82對於「發明單一性」的規定為：「一份歐洲專利申請案應涉及一項發明或涉及一密切聯係之發明群組，俾構成一個總的發明概念」，此「單一性」判斷原則係先就申請案中兩個以上的獨立項中是否具有相對應（equal or correspondence）的技術特徵，再依據審查人員就其檢索資料中之CPA為比對文件，如該相對應的技術特徵已為CPA所揭示，則應於第1次審查意見中通知申請人該具有兩個以上獨立項的申請案須作分割申請、並繳付額外費用。另依照EPC Art.97（1）規定：「審查部如果認為歐洲專利申請或該申請所述的發明不符合本公約的要求，除本公約另有規定外，應駁回申請。」故違反該「發明單一性」雖非異議之事由，但是在申請階段，是可以作為不准專利之事由。

實際上，申請案缺乏單一性而需分割申請對於申請案之權利（優先權、專利保護範圍、專利權屬）並不生影響，其最重要的目的是站在合理的審查-付費原則，避免申請人漫無節制的增加申請項數。再者，適當的發明群組範圍亦有利於分類、檢索。
我國專利法制定發明單一性的規定亦有參酌該EPC Art.82之法意；專利法第三十二條第二項所稱得於一申請案中提出申請者（即符合發明單一性），其二個以上發明「屬於一個廣義發明概念」，指二個以上之發明，於技術上相互關聯（專施 23.I ）。技術上相互關聯，指請求項中所載之發明應包含一個或多個相同或相對應的技術特徵，且該技術特徵係使發明在新穎性、進步性等專利要件方面對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵（ special technical features ）（專施 23.II ）。

圖5-1 專利單一性的判斷流程
範例1：

Claim 1: A process for manufacturing chemical compound X.

Claim 5: The compound X characterised by its composition A+B+C.

Claim 8: The use of compound X as an insecticide.
Hint:

a） The search has revealed that compound X is known as herbicide in the prior art but the manufacturing process of claim 1 is novel and inventive.
Ans.    

（    ）unity                  （ ○ ）lack of unity
釋明：雖然claim 1中製造複合物X的方法與CPA中用複合物X作為除草劑相較，claim1具有新穎性及進步性；但因該複合物X已被CPA所揭示，故claim 1、5、8共通之相關性已喪失，故三者間不具單一性。
b） The search has revealed that compound X is novel and inventive with respect to the prior art. 
Ans.    

    （ ○ ）unity                  （    ）lack of unity

釋明：

由於複合物X與相較具有新穎性及進步性；即複合物X並未被揭示，故claim 1、5、8間具共通之相關性，符合單一性。

範例2：

Claim 1: A control circuit for an asynchronous electric motor using an LS-TTL circuit.

Claim 5: A control circuit for an electric step motor using an LS-TTL circuit.

Claim 8: A method of controlling an asynchronous motor or a step motor using an LS-TTL circuit.

Hint: 

There is a single prior art document that describes the control of a thermo-electric motor with an LS-TTL circuit.

Ans.    

（    ）unity                      （ ○ ）lack of unity

釋明：由於已有單一文件揭示有在熱電機中運用到LS-TTL迴路的先前技術，故在claim 1、5、8中無論其LS-TTL迴路係運用於同步馬達或異步馬達、結構或方法，其作為claim 1、5、8共通之相關性已喪失，故三者間不具單一性。

範例3：

Claim 1: A chair C coated with layer L.
Claim 5: A chair according to claim 1, made of wood.
Claim 8: A process for applying a layer L to a wooden surface.

Hint: 

1. A prior art document（D1） discloses chair C (uncoated).
2. Another prior art document（D2） discloses a protective layer L but not in connection with furniture or wood.
3. The application of layer L to the chair C results in a special effect, which does not occur with other objects.
Ans.    

（    ）unity                      （ ○ ）lack of unity

釋明：申請案將L塗層運用在椅子C上雖未由習知技術所揭示、且有具異於習知技術（D1、D2）之特別效果，然此屬新穎性、進步性之判斷層次；申請案由於先前技術文件（D2）已有運用L塗層之揭示，導致claim 1、8間之單一性之關聯遭到阻斷，故claim 1、8間不具單一性。
第三節：申請專利範圍撰寫（Claim Drafting）

一般申請案之內容包括發明名稱、發明者、摘要、發明內容、圖式及申請專利範圍，歐洲專利公約ART.69條規定歐洲專利或一歐洲專利申請案保護授予的範圍應由申請專利範圍決定，而說明書及圖式應該用來解釋申請專利範圍，另歐洲專利公約ART.84條規定申請專利範圍應該定義保護所追求之標的（SUBJECT MATTER），他們應該明確、簡潔及被說明書所支持。所謂明確乃一申請專利範圍被視為明確，乃當其用字能夠使所屬領域中具有通常知識者而言，不管位於在申請專利範圍所涵蓋任何標的（SUBJECT MATTER），且沒有疑義。EPO審查基準適用相關章節有：

（一）C-III,4.2

…審查人員應該儘可能需要申請專利範圍修正，單獨地使申請專利範圍的字意義清楚。這是重要的因為只有歐洲專利之申請專利範圍，而非說明書，將公告到所有EPO的官方語言。

（二）C-III,4.5

一獨立項申請專利範圍應該明確地指出所有需要訂一發明之必要特徵，除非像特徵由一般使用所隱含之範圍，例如申請專利範圍「機車」不需要注意輪子之存在。

申請專利範圍撰寫建議步驟

（1） 尋找最接近前案

（2） 區別技術特徵

（3） 格式問題/解決

（4） 區別必要技術特徵

（5） 撰寫申請專利範圍

（6） 檢查

例子：紅外線滑鼠

發明：滑鼠和電腦通訊經由紅外線光連結

前案1：滑鼠和電腦通訊經由電纜線

前案2：搖控器通訊和電視經由紅外線

申請專利範圍撰寫：

在電腦上控制游標位置之機構，包括轉換機構運動構件，通過一表面進入電子訊號代表機構之相對位置及通訊構件，傳遞電子訊號到電腦，其特徵在於通訊構件包括一無線資料連結。

又歐洲專利公約施行細則RULE 29條則對下列事項作了規定1.兩段式發明技術特徵，前言為習知技術之必要定義，後為特徵在於，即組合所欲保護之特徵2.每一範疇一申請專利範圍3.獨立項必要特徵4.附屬項5.申請專利範圍總數6.申請專利範圍本身可了解，不用參考說明書及圖式7.依據圖式之參考符號。

一般缺乏「明確性」的緣由有：

（1） 大約項：如大約、相當地等（ABOUT 、SUBSTANTIALLY）

（2） 相對項：厚、薄、寬、強、高、低等

（3） 模糊項：或相近、等等

（4） 不明確或非常用參數

（5） 語句

（6） 由欲達到之結果定義

（7） 商業名稱

案例：

（1） 一種威士忌特徵在於香味指數B有一值在12及20之間。

不明確：非常用參數

（2） 一種…物質X…有一相當地平的表面。

不明確：相當地

（3） …..酒精有一鏈長大約3碳原子

不明確：大約

（4） 一種家庭用清潔劑組合物包含一表面活性劑、一促進劑、及/或選擇一溶劑、及/或一漂白劑及微細地分離粒子，特徵在於….

不明確：及/或，微細地。

（5）…收音機…包括一高頻率天線

不明確：高

（6）一種汽車具汽缸引擎之設計能夠使開車者每公升燃料超過90公里。

不明確：每公升燃料超過90公里為結果

（7）一種製程….特徵在於混合反應加熱到溫度高到（UP  TO）至少80℃。

不明確：高到

（8）一種鏈包括節，特徵在於節由容易變形材料例如尼龍所製成。

不明確：容易變形

第四節：新穎性（Novelty）

在EPC作為專利案件審查或異議程序中，有關可專利性的適用法規EPC Art 52 ~ 57，常出現「 state of the art」（既有技術）一詞，所謂「既有技術」指的是在申請案申請日或優先權日之前，於全世界藉由文字或口頭描述、使用（如生產、銷售、加工）或其他方式（如網路或電訊型式）而能為公眾得知者（made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.；EPC Art 54（2）、Guide D V 3）。

有關申請案「新穎性」的審查僅限於申請案申請專利範圍內之技術特徵為單一文獻（DOC）所揭露者，且需注意的是：申請案說明書所揭示之先前技術，不可以作為新穎性考量之範疇。

在EPO或PCT之檢索報告中，與專利「新穎性」有關的判定如下：

1. 若DOC可排除申請案之「新穎性」或「進步性」者，標為「X」。

2. 若DOC係於申請案之申請日前公開者標為「P」，可排除申請案之「新穎性」（依據EPC Art 54 (2)），該P-document可引自任何國家，在EPO之search report可見: "P, X"、 "P, Y";或 "P, A"之結合標示。

3. 若DOC公開在後、惟其優先權日或申請日早於申請案之申請日時，則標為「E」，且可排除申請案之「擬制新穎性」（依據EPC Art 54（3）），故該E-document僅限於在EPO申請案或以EPO為指定局之WIPO申請案。

至於EPO審查申請案是否具新穎性的判別流程如下圖:

圖5-2 專利要件「新穎性」的判斷流程
第五節：進步性（Inventive Step）  

EPC對於專利要件「Inventive Step」進步性的考量需站在申請日（或優先權日）當時之通常知識者的知識水準，依循公開的文件作公平的詮釋。該EPC Art 56有所謂「obvious」（明顯）及「skilled person」的認知：所謂“明顯”不僅不得超出正常的技術發展、且需符合先前技術的推理邏輯，即不會超出該技術領域中具有通常知識者的技能（Guide C IV 11.4）。而所謂「skilled person」係一具有解決該問題之通常知識的虛擬人物、或對於申請日前的所有已知技術能輕易實施者、或能以通常的智能處理常態性的工作者；在某些先進的技術領域則需站在團隊（如研究團隊或生產團隊）的觀點思考(Guide C IV 11.3)。需注意的是，該「skilled person」應維持謹慎及保守的態度，避免陷入不可預知的險境。

對於專利進步性要件的考量，是容許結合兩件以上不同的技術文獻（但結合越多，其顯而易知性越低），就「skilled person」(具通常知識者)而言，需有促使其結合引用不同的技術文獻的動機或指示，在下列情況下是容許「skilled person」結合不同的技術文獻，即：1.文獻內已明示或暗示地揭露了申請案的客觀問題，且在文獻的先前技術中有互相參照（cross-reference）的建議、或僅是一般之參考書字典的引用等。2.不同的技術文獻與申請案相同屬(或近似)技術領域。3.與CPA結合或修飾者乃屬一般常識。（Guide C IV 11.8）

第六節：專利說明書之修正（Amendment）

歐洲專利公約Art.123（1）EPC 建立一般原理在歐洲的專利系統容許申請案修正，Art.123（1）規定申請人在自己意志下容許至少一次機會來修正說明書，申請專利範圍及圖式。

Art.123 EPC設定ㄧ限制在修正容許範圍。Art.123（2）EPC敘述ㄧ申請案被修正不能包含標的延伸於超出申請時之內容。它解釋了公平性為什麼規定限定修正內容之理由。

歐洲專利公約細則Rule 86 EPC設定限制關於當一申請案可能被修正之機會：

（1）不允許在接到檢索報告之前申請文件之修正。

（2）允許在檢索報告及第一次審查部門通知期間內，自願修正說明書、申請專利範圍及圖式。

（3）在接到第1次審查意見通知後，允許再1次自願修正；但任何更多修正需要審查部門同意。
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圖5-3 一般修正時機

修正補救缺陷對於之前審查通知必須被允許，但不可新增缺陷，歐洲專利公約ART.96（2）規定如果審查顯示申請案不符合EPC要求，審查部門將視需要時請申請人提出意見。

審查基準定義何者修正允許，何者修正違反EPC ART.123（2）要求，有關不允許修正定義如下：修正應該被視為標的（SUBJECT MATTER）延伸（即超出）申請案申請內容時之外。如果整個申請案改變內容不管是以附加、變更或刪除，其結果對所屬領域中具有通常知識者依新資料呈現不是直接且無歧異由原申請時申請文件推導，甚至對所屬領域中具有通常知識者而言其為主題（SUBJECT）是隱含的，是為不可修正。

一般修正分類為附加、概括、及刪除將幫助推測是否修正包含新資料，修正其意義為何？改變（to change）、修改（to alter）、訂正（to correct）、改正（to rectify）、完成（to complete）、增加資料（to add information）或移除資料（to remove information）。修正其目的為什麼？保護發明（to defend the invetion）、精確發明（to precise the invetion）、對審查意見改寫申請專利範圍（to adapt claims to arguments）、訂正（to correct）、克服核駁意見（to overcome objections）

修正允許嗎？什麼修正允許？何時修正允許？

修正內容及限制：為什麼修正限制內容即為了公平性，允許修正優先權日期尚未完成之發明是不公平，延伸一專利到某不合法有效日期之後是不公平。

例：修正型態

	修正型態

	原始文件（Original Disclosure） 
	Motor fixed to support by springs

	附加（Addition） 
	Motor fixed to support by helical springs

	刪除（Excision） 
	Motor fixed to support

	一般化（Generalisation） 
	Motor fixed to support by elastic means

	變更（附加加刪除）Alteration（Addition＋Excision）
	Motor fixed to support by rubber pads


案例一：附加修正
〔原申請專利範圍〕

一種用來量測物體長度之裝置，包含一刻度尺，其中該刻度尺之末端，固定一金屬板。

〔創作說明〕

..適合固定此金屬板之構件有鉚釘或膠。

〔先前技術〕

..揭露金屬板固定在刻度尺係利用鉚釘或膠。

〔修正後申請專利範圍〕

一種用來量測物體長度之裝置，包含一刻度尺，且利用一螺釘將金屬板固定於刻度尺之末端。

〔解析〕

本案例在創作說明中敘述適合固定此金屬板之構件有鉚釘或膠，而現申請專利範圍修正為一螺釘，顯然已超出原說明書所揭露之範圍，故不准修正。

案例二：附加修正
〔原申請專利範圍〕

一種用來量測物體長度之裝置，包含一刻度尺，且於該刻度尺之末端，固定一金屬板。

〔創作說明〕

..適於固定此金屬板之構件有鉚釘、膠或螺釘。且此金屬板亦可為任何非腐蝕性之金屬。

〔前案技術〕

..揭露一具固定鐵板之刻度尺。

〔修正後申請專利範圍〕

一種用來量測物體長度之裝置，包含一刻度尺，且於該刻度尺之末端固定一鋁板。

〔解析〕

本案例在創作說明內僅說明此金屬板可為任何非腐蝕性之金屬，現申請人欲將申請專利範圍由非腐蝕金屬修正為鋁，雖是上位修為下位乃是限縮申請專利範圍之概念，惟因非腐蝕性金屬非僅止於鋁一種，且在創作說明內亦未例舉之，故將非腐蝕性金屬修正為鋁並非屬直接且無歧異之修正，係屬超出原說明書所揭露之範圍，故不准予修正。因此由本案例可知並非由上位限縮至下位均屬可修正。

案例三：一般化修正

〔原始申請專利範圍〕

一種用來量測物體長度之裝置，包含一刻度尺，並利用螺釘將一金屬板固定於刻度尺之末端。

〔創作說明〕

..固定此金屬板係以固定構件固定之，該固定構件可為鉚釘、膠或螺釘‧‧‧等。

〔先前技術〕

..未揭露任何關於刻度尺末端具金屬板之技術。

〔修正後申請專利範圍〕

一種用來量測物體長度之裝置，包含一刻度尺，且於該刻度尺之末端以固定構件固定一金屬板。

〔解析〕

本案例將原申請專利範圍中螺釘之限制條件刪除，改以固定構件之上位概念取代，係屬申請專利範圍之擴大，惟因本案例在創作說明中已敘明金屬板係以固定構件固定之。故申請專利範圍之修正並未超出原說明書所揭露之範圍。又先前技術亦未揭露有關刻度尺末端具金屬板之技術特徵，因此先前技術亦不足以證明修正後之申請專利範圍不具新穎性或進步性，故准予修正。

案例四：刪除修正
〔原申請專利範圍〕

一種用來量測物體長度之裝置，包含一刻度尺，且於該刻度尺之末端，以環氧樹脂固定一金屬板。

〔創作說明〕

..基本上固定金屬板是使用環氧樹脂因為可預防金屬板腐蝕。

〔前案技術〕

..檢索顯示沒有刻度尺有金屬板在其末端。

〔修正後申請專利範圍〕

一種用來量測物體長度之裝置，包含一刻度尺，且於該刻度尺之末端固定一金屬板。

〔解析〕

本案例在創作說明內說明基本上固定金屬板是使用環氧樹脂，因為可預防金屬板腐蝕，現申請人因檢索前案沒有刻度尺有金屬板在其末端，欲將申請專利範圍修正為且於該刻度尺之末端固定一金屬板，因其創作說明所揭示基本上固定金屬板是使用環氧樹脂因為可預防金屬板腐蝕，修正為且於該刻度尺之末端固定一金屬板，已刪除主要技術特徵，故不准修正。

第七節：問題解決法（Problem-and-Solution Approach）
EPO對於專利審查實務上採用名為「問題解決法」（Problem-and-Solution Approach；PSA）之標準程序(Guidelines C IV 11.7)，它是一種具系統性、客觀性的法則，藉以判定該申請發明創作者是否應授予專利；故此一審查程序亦可供作申請人提出專利申請前前作為撰寫專利說明書之策略及規劃。

EPO在運用PSA審查專利案件之實務作法是先檢索出與申請案最相關或最近似之前案（CPA），並確認申請案申請專利範圍之題材與CPA間的差異處，再比較申請案與CPA間技術上的功能、目的及效果（function/purpose/effect）差異，最後就針對申請案與CPA間所欲解決的客觀問題（objective problem）依下列各點提出說明（即審查理由）：

1. 結構及構件功能（structure and/or function）之異同。

2. 整體效果（effects of differences）之差異。

3. 客觀問題（objective problem）之解決，即申請案申請專利範圍所主張之技術功能/目的/效果是否顯而易知地為CPA(或習知技術與CPA的結合)所揭示、提供或達成。

在經過上一階段針對申請案之先前技術作系統性的檢索後，EPO審查人員會篩選出與幾篇與申請案相關高之前案資料，俾作為「問題解決法」有關單一性（Unity）、新穎性（Novelty）、進步性（Inventive step）的判讀及比對基礎。首先先將申請案及與經檢索後與申請案相關高之前案資料的特徵結構（各構件及其連結關係）對應列出，比對各前案資料中，其創作目的、效果、所欲解決的客觀問題與申請案最接近，且特徵結構與申請案差異最少者定義為最近似技術前案（Closest prior art；CPA），在EPO之「審查指南」Guidelines C IV 11.7.1敘明：「the closest prior art is generally that which corresponds to a similar use and requires the minimum of structural and functional modifications to arrive at the claimed invention」。此一CPA之選定對EPO審查人員而言有重大意義，表示申請案在創作性方面（是否具進步性）之考量已限縮，審查人員僅需進一步評估申請案之客觀技術問題是顯而易知（solving the objective technical problem is obvious）、且能證明解決之技術手段為具有該項技藝之通常知識者依據檢索報告之內容所能輕易完成（starting from the closest prior art and the objective technical problem would have been obvious to the skilled person）。因為一件CPA的選擇不同，則其技術內容導引出所欲解決客觀問題即有差異，這對於用以結合另一習知技術以作為申請案進步性推論將有差別，不當的推論恐淪為後見之明（hind-sights）。所以EPO的審查人員以「問題導向」（problem-oriented）優於「結構導向」（structure-oriented）作為申請案CPA的選擇。
第六章 專利授權後之爭議程序

專利案件經歐洲專利局審查獲准專利後，除提出專利權指定國俾在各登記國產生專利權效力外，專利權人需依登記國之內國法律主張專利權的有效性或提出侵權訴訟（infringement suit）。另方面，該獲准之專利權亦進入異議階段（opposition）。除專利權人以外，任何人皆可於專利公告後9個月內向EPO提出異議(EPC Art. 99)；專利異議人若未能於期限內向EPO提出並完成異議程序，亦得依該登記國之內國法律向該專利之各登記國提出異議（nullity suit），例如德國專利法第59條第1項即規定需於公告後3個月內提出異議，惟其異議成立與否之效力僅及於該登記國，由於EPO Art.25規定歐洲專利局應受理受有審查侵權或撤銷訴訟的主管法院的請求，對訴訟原因提出技術意見，故如向德國專利法院提出有關專利有效性或侵權案件時，其最終審級為德國聯邦最高法院（Bundesgerichtshof；BGH），該德國聯邦最高法院因仍採「事實與法律審」制度，可依需要聘請專家（如EPO）提供技術意見（參圖示10）。

在EPC Art.100明訂可提起異議之事由包括：

· 單純的發現、數學原理、美術創作、人類心智活動、遊戲或電腦程式等（Art.52（2）-（4））。

· 創作說明或技術揭示不清致熟習該項技術者無法據以實施（Art.83）。

· 締約國國內法定不予專利之標的、動植物之品種及生產動植物之生物學方法、人類或動物之手術或診斷之方法（Art.53）。

· 缺乏新穎性（Art.54）。

· 缺乏進步性（Art.56）。

· 缺乏產業利用性（Art.57）。

· 專利權範圍或更正超出原申請之內容者（Art.100c同123(2)）。

依據上述事由向EPO提起異議訴訟之程序可分成兩個階段：第1階段是在異議部門（opposition division；即DG1或DG2）進行（EPC Art.101, R56-58, Guidelines D VI），由具技術背景之審查人員組成審查會，其中至少兩人以上未參與過該案、需有一名為核准該案專利之審查人員（EPC Art.19）；而受有該第1階段決定不利之一造如欲再提上訴，則需於通知到達後2個月內提出上訴摘要及繳費、4個月內提出完整之理由書，方完成上訴程序並進入第2階段（EPC Art.107）。第2階段是在上訴委員會（DG3）進行的第二審級(終審判決)，其由3位委員組成，其中至少兩位具技術背景（EPC Art.106），他們享有獨立裁判權，成員由獨立合格的技術與法律專業法官組成，相當於各國最高法院所執行的專利訴訟案件，其審查之範圍以在第1階段提出之爭點為限（G10/91），以2006年在EPO提起上訴之案件為例，法律上訴委員會（Legal Board of Appeal）受理上訴案件為26件、技術上訴委員會（Technical Boards of Appeal）受理上訴案件為2553件（其中申請案608件、異議921件、以EPO為指定局之PCT申請案但被EPO檢索報告認定缺乏「單一性」而抗辯者（protest）有24件），至於擴大上訴委員會（Enlarged Board of Appeal）係由五名法律人員和兩名技術人員組成，並由其中一名法律人員擔任主席，其任務僅受理上訴委員會提交的法律問題或歐洲專利局局長按照第一百一十二條規定的條件提交的法律問題提出意見（EPC Art.22），擴大上訴委員會在2006年並無受理任何法律案件。
EPO對於在期限內提出專利異議之處理，包括專利異議之受理或不受理、專利准予更正之結果及撤銷專利權等事項，均具有拘束各登記國之效力（EPC Art.2）。根據統計，在2006年由EPO核准之專利中約5%（2641件）被提出異議；其中36.9%專利權被撤銷、31.3%因異議而提出更正、31.9%異議不成立。
另外，是有關語言的問題，EPC Art.14(1)雖規定送EPO審查之專利文件的官方語言應為英語、法語或德語，但（2）款另訂亦可以其他語文送件，惟需於期限內補送上述官方語言之譯本以供審查。而當專利權人在取得、更正或限縮EPO專利時，則是依據EPC Art.65(1)之規定需於公告後3個月內提供該登記國官方語言之譯本，以利該登記國公告之。

圖6-1 EPO專利授權後之爭訟流程
第7章 心得及建議

（一）由於專利審查工作乃暸解申請案之技術內容、檢索前案及判斷專利性，皆屬較獨立、封閉之性質，其和外界互動情況本屬較少，本次赴德參加研討會，有機會融入當地人文生活、認識課程、及與他國審查人員有接觸、互動及溝通，並對各國專利概況有基本了解實屬難得。加上共有12個國家的審查人員與會，對於個人視野及心境提升有相當助益，也體認到加強語言對文化認識深度及專業課程學習有極其重要性。

（二） 歐洲檢索課程主要是以一結構化檢索機制，對前案作深度及廣度之搜尋，藉由技術特徵、IPC分類、EC分類、US分類、F-TERM、申請專利範圍樹狀結構（CLAIM TREE）、同義字、字距、截字等之排列組合及各種檢索策略變化，由大範圍至小範圍，以有系統之檢索策略搜尋申請案的最接近前案，只要審查人員技術背景相當，其搜尋之方法、程序會相當，而其搜尋之結果亦會相近，即儘可能公平地對待每一申請案，避免不同審查人員對於搜尋結果有太多人為差異，以建立審查制度之公信力。

（三） 每一審查人員對每一申請案之檢索時間極其有限，如何判斷何時該停止檢索，是否有新穎性前案，或須考慮組合進步性，或並無前案，對審查人員而言自是檢索之最大挑戰，亦是專利品質及專利准駁之所繫。歐洲專利局在檢索策略運用下，作時間之適當處置，亦即有否前案在檢索策略結束後即據以檢索結果作專利性判斷。反觀若無系統化檢索工具及策略，純以技術特徵之關鍵字檢索，則除需不斷變換各種排列組合，較難作完整檢索及何時該停止檢索之邏輯性判斷，且不同審查人員間之檢索結果其差異性較大。

（四） 歐洲專利局所用之問題解決法乃對進步性提供一邏輯性判斷步驟，其操作重點在於區別申請案與前案之技術特徵之每一功能/目的/效果，前案如何提供發明之技術效果（而不是利用元件之間組合），前案揭示相同之解決方法及有敘述組合最接近前案，而達到申請專利範圍之主題，讓審查人員以would組合習知技藝，而非could組合習知技藝，做進步性之判斷，儘可能避免常為申請人所詬病之後見之明。

（五） 檢索細部步驟之搜尋及所檢索文獻之專利性判斷，其成敗往往取決於審查人員對申請案整體技術之瞭解與剖析，EPOQUE或問解決法皆是專利審查有用之系統化工具。工業技術成長是動態的，相對應之專利技術演變亦是動態，本局審查人員規模與先進專利國家人員規模無法相比，相對之下平均所負責技術領域較多，案件專長分配相形重要，合適專長之審案可減少對技術之誤斷，避免失之毫釐，差之千里，適當運用輔助工具及熟悉操作工具規則可讓整體審查品質較趨於一致。

（六） 就電腦軟體操作界面的演進觀之，已將以往需背誦之運算指令式內化為對話框式（如dbase3、Basic、SAS、文書處理軟體等），使用者僅需於特定框下鍵入關鍵字詞後、採用點選形式，即可進行邏輯運算，可減少指令的錯誤及時間的耗損；而EPOQUE專利檢索軟體雖廣為EPO審查人員所採用，且有視窗設計，惟對於關鍵性邏輯運算方面，尚以特定指令式輸入，致使用者在操作EPOQUE檢索軟體時，需記誦指令或具備操作說明書以利翻尋，尚稱不便，亦不同於目前一般資料庫檢索軟體所採用之點選式對話框設計。但值得稱許的是，在EPOQUE中尚有VIEWER快速瀏覽器之功能，可將經檢索、過濾後之資料群存檔後，轉由該VIEWER以圖頁型式作快速預覽呈現、並具有關鍵字多重彩色標示之功能，其驚人之預覽效率對於審查人員蒐尋專利前案是非常有助益的。另據參訓人員中來自SIPO(中國大陸知識產權局)的審查員稱：該局已委託開發類似EPOQUE功能之中文檢索軟體(暫稱SIPOQUE)，正在試用及除錯中，預計年底（2008年）可完全上線，本局似可考量此一中文介面檢索軟體之合作或採用。

（七） EPC Art.84規定：「The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.」（申請專利範圍應確定請求保護的内容。申請專利範圍應清楚、簡明，並以説明書為基礎）；故為使EPO審查人員及公眾得以迅速判斷某專利案有別於先前技術之創作技術特徵，特別要求申請人應以兩段式格式書寫（Rule 43(1)），通稱為「吉普森式」(Jepson Type；包括前言部分及特徵部分)，其制約之手段顯融入「單一性」之判斷設計，如申請案經檢索之CPA比對後有喪失「單一性」之情事時，EPO是可以要求申請人作付費性之修正或分割，甚至為核駁的依據；亦即，如專利申請案未以兩段式格式書寫，則審查人員很容易在檢索階段找到兩獨立項共通之習知技術部分，而要求申請人為付費性之修正或分割，專利申請人為避免額外之費用支出，自會在專利申請之源頭即注意說明書書寫格式及作初步之先前檢索，故在一般EPO之專利公報中常可發現其申請專利範圍採"characterised in that" or "characterised by"的寫法，此一巧妙設計實有助於技術揭露的明確性及後續爭訟時爭點之排除及釐清；相較下，我國對於申請專利範圍之書寫格式僅是在專利法施行細則第19條作教示性說明，於實務上對於申請專利範圍之書寫格式（吉普森式、馬庫西式、混合式；電腦手段功能用語及步驟功能用語之語法暫劃歸為混合式之一種）接受度高，間接影響到對「發明單一性」（專§32）的判斷、導致申請案因不符單一性而修正或核駁者亦較寬鬆，故有關此一課題之後續運作及影響實值得注意。

（八） 審視EPO之審級制度，亦能提供我國未來之專利制度、組織及審制走向之參考，EPO自1973年10月5日各國簽署「建立歐洲授與專利制度公約--歐洲專利公約」(Convention on the Grant of European Patents－European Patent Convention，EPC)後，EPO即統合各國（34個締約國、9個延伸國）專利相關法制，為具有專利權授予或撤銷之權責單位，在專利申請案或專利異議案的審理均是採三人以上之合議制，且該等專利案件之爭訟要達到終審判決僅設兩個審級；其上訴委員會的位階已相當於我國之高院（EPO之Enlarged Board of Appeal僅受理法律問題，不受理個案之申訴；其2005年受理3件、2006年為0件）。EPO之審制顯可定義成「寬扁型」，雖無冗長的爭訟救濟、但確能在EPC的法律依據下以多人合議審理型式，發現案情之真實，故審判結果及見解仍為各國所服膺及尊重；反觀我國在專利制度上，仍採用一般行政機關之行政、訴訟程序的概念，忽略了行政程序法中已將專利案件之審理視為一「有關私權爭執之行政裁決程序」屬於「準司法權」之行使，導致專利申請案之審決仍有五個審級、舉發案仍有四個審級（專利三組、訴願會、智慧財產法院及最高行政法院），此種審制相較於EPO之審級架構，乃屬一「窄高型」設計，以致審級越多、亦增加外界對本局審理專利案件專業認定上的不確定性，對於本局及當事人之行政效能、訴訟經濟亦無助益，此屬非戰之罪也。故EPO之「寬扁型審制」亦不失未來我國專利制度未來發展模式的另一種考量方向。
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