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摘   要

針對世界智慧財產學院之專利進階課程內容，選出兩個主題作詳細說明，首先說明書揭露程度的問題，呈現美國專利商標局其官方通知書之撰寫格式等實務作法，從中探討其使用觀念並與本國專利法做連結，以實例及美國判例做為解析的材料，接著分析K.S.R後的美國顯而易知性審查指南及其對我國之啟示。
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壹、概述
一、世界智慧財產學院簡介
2005年秋季，美國專利商標局(USPTO)成立世界智慧財產學院(GIPA)，其用意在於提供智慧財產相關課程給世界貿易組織(WTO)之會員國，使其能遵循「與貿易相關之智慧財產權協定(TRIPS)」之規定，透過此機制，美國專利商標局可將關於智慧財產權執行面、保護面之經驗與知識，傳授給他國之政府官員，如法官、檢察官、專利商標審查人員等，這一部份通常是針對開發中國家，另外一部份，也接收各國企業公司團體申請參加，但是必須自費，需自費參加者還包括已開發國家的政府官員。

雖設於美國專利商標局內，但世界智慧財產學院之課程內容並不僅止於專利與商標，尚涵蓋著作權、專利權管理、立法政策等，主要是著眼於全球化所帶來的相關智慧財產權議題。

二、行程概要及生活須知

本次職等獲派參加世界智慧財產學院於美國時間2008年6月23日至27日所舉辦之專利進階課程，行程之安排於台灣時間6月21日下午5時搭乘長榮航空由桃園機場經洛杉磯機場，停留6.5小時後，再搭乘美國航空至杜勒斯國際機場，於當地時間週日一大早6時抵達，搭機場至市區的MetroBus 5A到L’enfant Plaza下車，下車處不遠就有地鐵站（L’enfant Plaza站），再搭地鐵至艾森豪站（Eisenhower），出了該站後，通常飯店有接駁交通車巡迴往來，可先等一下看見有Marriot字樣的車即可搭乘，否則就必須提著行李延Eisenhower路走一公里多的路至USPTO指定的Courtyard by Marriot飯店，即使一路順遂，真正進入飯店時間已經是早上8點半。

過去本國參加課程的學員，可能因為節省經費因素，有幾次都不是住在USPTO指定的旅館，但USPTO為便於管理，本次研習為首次對於本國的學員進行要求，故日後本國參加學員應該也將會是住在USPTO配合的旅館Courtyard by Marriot，職等認為有必要介紹生活上的注意事項，日後學員可節省摸索時間及經費。

網路：旅館房間有網路，自備電腦加上衣櫃所附的網路線即可上網，USPTO學員交誼聽有幾部可上網電腦，但是你必須跟他人爭搶。

膳食：基本上從未看見學員在旅館餐廳吃晚餐，附近有些偏僻，要吃像樣又便宜的晚餐可能要搭地鐵外出，要不然自備，飯店一晚169美金，吃不習慣者，可搭地鐵至中國城，從站到站大約25分鐘，飯店只提供免費早餐。

地鐵：這是飯店要到其他地區的主要工具，飯店接駁車所能搭載的距離有限，所以地鐵購票機器一定要熟悉，特別是尖峰時間大排長龍時，由不得你慢慢摸索買票或加值，後面會吹促趕人。通常地鐵你不可能只搭一次，所以首次購票者準備10元美金鈔票給機器吃進去，然後小螢幕就會出現single farecard, single pass, multiple pass，single farecard是當地人用的，我們一般人是選single pass，接著就會彈出一張紙卡，有了那一張紙價值10元的卡，進出地鐵就如同在台北搭捷運一般，當票卡儲值用了差不多，就需要加值，插入票卡，螢幕顯示所剩金額，拿美金鈔票給機器吃進去，撥動那兩個白色的彈性開關，左邊是1元為單位，右邊是10分為單位，例如你只想加值3元，那就拿5元給它吃，會找2元，機器上限是找回5元。

計程車：通常計程車都是跳錶收費，但是注意，它的表分左右兩個，左邊那一個是路程費，依據離遠近它會增加，右邊那一個是人頭費，依人數而定，總之，下了車後還會跟你要小費，你可以不理司機。

買東西計價：不知是美國人數學差還是記憶不好，明明一樣東西架子上標價5.69，最後算帳時跟你收7.85，你會想是不是稅的問題，於是就給錢也不計較，其實是他搞不清楚，即便加上稅也不是哪種價錢，這種事發生很頻繁，就算是USPTO員工餐廳也會發生，外面購物也會，據以力爭一下，不要輕易放棄。

三、參觀及學員互動

參與此次專利進階課程之學員共計22名，分別來自波士尼亞（2）、巴西（1）、捷克（1）、哥倫比亞（1）、匈牙利（1）、印尼（1）、日本（1）、馬來西亞（3）、奈及利亞（2）、秘魯（2）、羅馬尼亞（1）史瓦濟蘭（2）、越南（2）、台灣（2），大部分都叫專利審查人員，經過幾天交談下來其實真正從事審查者大約只有三分之一，這次的課程設計本身就是給專利相關政策制定者，所以技術領域的內容很少，為了理解，所舉的例子都是一般人可以體會的，例如比較新穎性時舉了一個爆米花容器跟一個加油噴嘴，拿這兩個比較，個人出發前準備的一些問題於下課中問老師也不得其門而入，老師的背景是多半生物與化學，個人則是電子通訊，所以問題的回應只能停留在概念性的陳述。整個課程有5天，但是第一天上午並沒有真正在上課而是先與其他班級集中成大班，觀看美國專利商標局沿革影片，大約一個小時，接著大家互相自我簡介，從中三個班發現，印度人最多，共計7人，就這樣幾乎渡過一個早上，下午由Attorney Elaine Gin介紹打擊偽藥的課程，之後參觀美國專利商標局的電子資料中心（EIC, Electronic Information Center），路線第一站參觀美國存放各國專利公報的場所，由於專利公報不斷增加，一段時間就會銷毀舊的公報，這裡也看到我國的公報，在這人生地不熟的地方看見自己國家的書冊覺得很親切，值得一提的是管理這些公報的人是一位身高超過200公分的黑人史帝文生，他的工作除了公報管理以外，據他說他還必須提供在家審案的審查人員資料，提供的方式如下：當接到申請電話或email，他會先登記，接著找出書面資料，透過一台專業級的掃描器（廠牌：MINOLTA型號：PS7000）將書面變成電子化資料以email傳出，這台掃描器掃描速度不但快，一本厚厚的書放上去，設定好只需人工翻頁即可，他當場操作一次，資料就在離機器5公尺外電腦出現，可以直接成為附件寄送給審查人員，這一點對於自動化及電子化幫助很大，令人印象深刻。下一站參觀輔助檢索部門，工作內容包括非美國專利檢索及非專利文獻檢索，據引導老師說美國專利審查人員基本上就只用EAST以及WEST這兩大檢索系統，這裡有17位同仁，每人一間小房間，經分組後，個人和另外兩位學員與一位剛接到email要求的人員共室，她正在解析化學結構式的claim structure，透過化學資料庫檢索，提供給審查人員，一般而言兩天就必須回覆給申請人。參觀的最後一站來到外文翻譯部門，主管是一位日裔美國人，專職翻譯人員有5人，外包人員時多時少，他們有能力翻譯的外文包括：中文、德文、俄羅斯、波蘭、保加利亞、克羅埃西亞、荷蘭、丹麥、烏克蘭、捷克、日文、西班牙、義大利、葡萄牙，他們也推薦他們的審查人員利用日本、韓國、德法的機器翻譯網站，值得一提的是，審查人員可以直接透過電話尋求一對一口頭諮詢，另外，翻譯其實是代價很高的，問到經費控管時，該主管回應經費是有限的，不諱言說不可能整篇而且經常性的翻譯，單位是以滿足審查人員最低要求為主。上課第5天的下午，參觀教室附近一樓的專利展覽管，它大部分是電視牆，輪番呈現過去美國偉大的發明，其實它也是一間紀念品販賣店，賣著USPTO標示的商品。

第一天學員互相還不認識，課程2到5天的下課，個人多半是與其他學員互相交流，特別是想了解各國審查人員的甘苦談，茲將所見所聞記錄如下：馬來西亞有兩位目前從事專利的女性學員（職稱：Patent Examiner）一位是負責電學，另一位負責化學，兩位資歷都是8年，據他們說他們是以英文撰寫審查意見，這一點令人意外，其他包括績效壓力無異於我們；波士尼亞有一位學員，所學為物理，事實上據他說他們國家專利申請案極少而且都是委託奧地利處理，國外申請案甚至比國內多，只有4位審查官，他說他來此除上課外有一個最大目的就是買一台單眼相機，在第四天的下課後，我與他到五角大廈市區以500美金買到，他興奮不已；捷克的Emil Jeneral先生，年紀應該是最長的，職稱：顧問，在電腦公用區，他看我上網收email，他說他想寫給家人一封信，我隨即將電腦給他，弄了半天他的帳號根本無法使用網頁收信，於是我立即送他一個免費google信箱，還教他操作，隔天也幫他收信，果真收到他兒子的回信；印尼有一位專利審查人員，他一共轉了3趟飛機才來到雷根國內機場，雅加達大學機械工程系畢業，當審查人員已經13年，據他說他月薪約400元美金，不過他說他生活還可以，工作內涵跟我們的審查人員相同，大概跟我們有緣，幾乎每一個下課之後一路上就是跟著我們包括中餐時間，我們彼此也交換許多心得；奈及利亞有兩位名稱是資深助理登記官（Senior Assistant Registrar）其中一位男性個人稱他Sadiq，與我相談甚歡，為該國某大學法律係畢業，他是穆斯林，課程中有一半以上問題都是他提出的，該國的專利申請為登記制，英語是奈國官方語言，所以他英語非常好，只是口音一時難以適應，去年11月同樣的班級他也參加過，他說他大學畢業好幾年找不到工作，剛開始都是在家鄉務農，另一位為女性，當我贈送她故宮帶去的小禮物時，她主動跟我多要兩份，對話中她說她有3個孩子，原本有5個小孩，因為疾病造成其中兩個不到三歲就死亡，她說這在奈及利亞並不稀奇，但奈國為非洲前兩大石油輸出國，應是個多金的國家，她的回應令我驚訝，也感到我們的幸運，此外她的數位相機不能照相也是我們幫她修理設定。還有一位越南女性，最後一天才有所接觸，她的職稱為專利專家，當時在一場合班的下課時間，我將所剩的本局環保帶送給她，她突然問我懂不懂證明標章（Certification Mark），原來她在越南是制定專利及商標實施規範的法制人員，她曾參考本局的網站想要了解我國證明標章申請人該提出的書面文件，但是卻找不著，感謝商標權組李副組長的協助，在她截稿的最後一天提供她最實惠而寶貴的資料。最值得一提的就是來自紐約的小林先生，他是日本特許廳從事影像處理的審查官，任職8年，因為「優秀」（我們的形容他不承認）所以有資格選派出國唸書一年，日本特許廳提供三地方，他選擇紐約，他說他目前讀一所私立大學，特別強調不是什麼名校，只是一直說在紐約，我的好奇是這個優秀是什麼，他客氣的回應說：還是數字漂亮吧！小林先生與我們同樣是本次所有學員中USPTO不提供機票及住宿的學員。最後課程結束出前還認識3位別班的專利審查官，他們來自印度，英語普遍都很好，談到審案，大家的表情似乎一致，都認為不是輕鬆的工作，隔天一早還跟他們一起去參觀美國國會及植物園，由一名美國審查官陪同，他們課程為期兩星期，道別完畢，我們也回旅館收拾行李回搭下午飛機台灣，旅館門口剛好又遇上本班馬來西亞的審查官，巧的是我們搭同一班國內線到洛杉磯又遇上誤點，在我們刻意要求航空公司安排四人同排座位，一路上相談愉快，進一步交換工作心得及建立友誼，所有學員資料附於本文最後。

四、課程安排

　　課程地點係於美國專利商標局維吉尼亞州總部，與華府僅隔著Potomac河，除了部分參觀課程外，其餘皆於該總部之James Madison大樓二樓教室進行，講師由美國專利商標局中智慧財產政策及執行辦公室(office of IP policy and enforcement)之官員出任，其中絕大部分都曾是專利審查人員，經驗超過十年以上。　　

第1天(6月23日)

9:00－9:30 a.m. 

報到及參加成員自我介紹



(Registration and Welcoming Remarks)

9:30－9:45 a.m. 
美國專利商標局社群簡介


(Introduction of Patent and Trademark Office Society (PTOS)

9:45－10:15 a.m. 
美國專利商標局簡介(DVD)


(Introduction to the USPTO Video)

10:30－11:15 a.m. 
美國專利商標局簡介


(Introduction to the USPTO by James Housel)

11:15－12:15 p.m. 
智財權執行、大眾健康及經濟成長


(IPR Enforcement, Public Health and Economic Growth by Elaine Gin)

1:45－2:15 p.m. 

專利及商標寄存圖書館計畫


(Patent and Trademark Depository Library Program)

2:30－3:15 p.m. 
美國專利資料庫檢索



(Searching the US Patent Databases)

3:15－4:15 p.m. 
電子資訊中心導覽



(Electronic Information Center Tour)

4:15－4:30 p.m. 
團體照



(Group Photograph)

第2天(6月24日)

9:00－10:15 a.m. 
進階申請專利範圍分析



(Advanced Claims Analysis)

10:15－11:30 a.m.

進階新穎性分析



(Advanced Novelty Analysis)

1:30－2:45 p.m. 

進階顯而易見性/進步性分析



(Advanced Obviousness/Inventive Step Analysis)

3:00－3:30 p.m. 

案例研討



(Case Study Assignments)

3:30－4:30 p.m. 

服務及產品品質



(Service and Product Quality)

第3天(6月25日)

9:00－10:30 a.m. 
電腦相關發明爭議


(Issues in Computer-Implemented Inventions)

10:45－12:00 a.m.
奈米科技


(Nanotechnology)

12:00－2:00 p.m. 
案例研討續（學員邊吃邊討論）


(Social Lunch and Case Study Assignments)

2:00－4:30 p.m. 
案例研討續（與教師一起討論）


(Discussion of the Case Study Assignments)

第4天(6月26日)

9:00－10:15 a.m. 
專利審查委員上訴實務


(Patent Examiner Appellate Practice)

10:15－12:00 a.m.
專利覆審－專利訴願暨衝突委員會


(Patent Review－BPAI)

1:00－2:00 p.m. 
對BPAI決定之上訴


(Appeals of Decisions from the BPAI)

2:00－3:00 p.m. 
複審及專利更正


(Reexamination and Patent Corrections)

3:15－4:15 p.m. 
參觀USPTO博物館


(Tour of USPTO Museum)

第5天(6月27日)

9:00－9:45 a.m. 
USPTO之遠距審案


(Telework at the USPTO)

10:00－10:30 a.m. 
技術移轉：法律及政策


(Technology Transfer: Law and Policy)

1:00－2:00 p.m. 
IP管理的最佳作法


(IP Management Best Practices)

2:00－3:00 p.m. 
課程總結及頒發證書


(Program Wrap-up and Presentation of Certificates)

五、撰寫內容
由於本次課程內容範圍甚為廣泛(見以上之課程安排)，若將所有課程作介紹，很可能會失去焦點，況且美國專利商標局在組織、司法系統、救濟等等都與我國不同，並不能直接對應，在幾經思考後，決定選擇與本身較為熟稔且與本局專利審查業務直接相關之主題作介紹，由謝裕民助理審查官撰寫「貳、發明說明揭露程度與申請專利範圍」，說明USPTO關於專利法第112條第1款的撰寫實務並從中與我國的專利法第26條第2及3項比較。接著，於「參、淺析K.S.R後的美國顯而易知性與我國進步性」，由陳章德助理審查官說明美國專利商標局於2007年10月10日公告之顯而易知性審查指南及其對我國之啟示。
貳、發明說明揭露程度與申請專利範圍
1、 前言

美國專利法第112條第1款，一般而言稱為可實施性條款，其目的是申請人以適當的揭露來取得排他權並確保公眾獲得回報，申請人必須充分揭露申請專利之發明並使他人能製造或使用，如果違反申請將遭到核駁，即使是已發之專利也會被認為無效【1】。第二款稱為申請專利範圍明確性條款，這兩條與我國專利法第26條第2項以及第3項有著近似的關係，其中關於發明說明揭露程度與申請專利範圍的關係方面美國專利法第112條第1款其與我國專利法第26條第2項以及第3項相關性最高，故第112條第1款為本報告討論的重點。

2、 USPTO對於專利法第112條第1款之實務作法
美國專利法第112條第1款「說明書應包含發明之書面揭露及製造與使用該發明手段及過程以完整清楚簡潔正確之用詞使熟悉所屬領域者或與該發明最具關聯者製造及使用該發明並且由完成發明之人提出構思之最佳實施例」【2】；根據法條，USPTO將其審查意見細分成5種不同的撰寫方式：

（1） 請求項第xx項違反專利法第112條第1款，不符書面揭露要件。請求項所包含之請求之標的，亦即發明人於申請時，擁有所稱之發明未記載於說明書而合理傳達方式至熟悉該相關技藝者。

· 審查人員應點出請求之標的為何沒有適當描述以及提供所持立場的解釋，該解釋要有審查人員認為沒有被滿意解決的問題因而提出質疑。

· 如果請求項的範圍都不能實施，審查人員要能夠提出解釋理由為何不能，為確定該提的問題都提了，應該要注意請求項範圍的廣度相對於發明說明揭露的指引。

（2） 請求項第xx項違反專利法第112條第1款，不符可據以實施要件。請求項所包含請求之標的，未記載於說明書致使熟悉該相關技藝者可製造或使用其發明。

· 審查人員應點出請求之標的為何不可實施，也要解釋說明書為何不可實施，可以的話，應用 Wands factors【3】，該解釋要有審查人員認為沒有被滿意解決的問題於是提出質疑不能據以實施。當中有可能包括某些重要的元件或是步驟並未記載於請求項中，也可能是某些東西在請求範圍中就可實施，但是請求項就是未限於該範圍。

（3）請求項第xx項違反專利法第112條第1款，因為說明書可以實施某些標的的同時並不可使熟悉所屬領域者或與該發明最具關聯者製造或使用該與請求範圍相稱之發明，不符可據以實施要件。

· 審查人員使用該記載理由是出於認為請求項之範圍與致使可實施的揭露不相當的情況下。

· 審查人員要指出所請求之標的正是說明書所記載而實施的，最好直接指出參考說明書的哪一部分。

· 審查人員要指出請求項的各個方面而致使說明書無法據以實施。

· 適度的應用 Wands factors，並提出不可實施的解釋，該解釋要有審查人員認為沒有被滿意解決的問題於是提出質疑不能據以實施 。 

（4）請求項第xx項違反專利法第112條第1款，因為發明人所構思之最佳模式並未揭露，其理由如下….。 

· 加入所持看法之論述為何最佳模式有所隱瞞，例如申請人的揭露程度太差而導致隱瞞。

· 這種格式的使用機會很少。

（5）請求項第xx項違反專利法第112條第1款，基於不能據以實施的說明書揭露。發明的某個對於實際上重要或關鍵部分未出現在請求項中致使請求項不可據以實施。

· 指出請求項中被省去的標的。

· 審查人員要闡述理由為何省去的標的是關鍵或重要的。

· 審查人員要引述有據包括陳述、爭論內容、日期、圖式或其他證據來證明申請人認為某一特徵為申請人認為關鍵卻在請求項中未被反應出來。

從以上撰寫方式，個人有幾個觀察：

第1、 美國專利法第112條第1款的使用主要是針對請求項而不是發明說明，與我國專利法第26條第2項不同。

第2、 應用 Wands factors時，審查人員必須決定申請專利範圍廣度以及權衡發明說明的指引，在概念上其實與我國專利法第26條第3項「請求項不為發明說明所支持」極為相似。事實上，美國專利審查基準【4】也有提到關於不當廣度的請求項的核駁方式，其中「如果請求項過廣，是因為未受到原發明說明或可據以實施的揭露所支持的話，以專利法第112條第1款核駁較為適當。」另外，在本局2008年8月1日的研討會中，Dr. Chambers對於「發明說明難以支持請求項的範圍」的提問也回應提到「美國的實務作法的確有部份可據以實施（Partial Enablement）」，這個概念其實源於歐洲專利法，但是不管是歐洲還是美國，在審查時都可以找得到對應且相同概念的法條予以核駁，這也說明一件事實，不同國家的專利法對於一份專利說明書其可能產生的不當而欲規範者都是一樣的，只不過法律文字有差異，最終實行起來還是處理一樣的問題，從這似乎得到證明。

第3、 美國專利商標局對於專利法第112條第2款有部份的撰寫方式其出發點其實無異於專利法第112條第1款的撰寫方式，例如【5】「請求項第xx項違反專利法第112條第2款，因為省去某些元件或步驟而不完整，該省去的元件或步驟成了元件或步驟間的一個缺口。」這一部份與前述專利法第112條第1款的第5個態樣的內涵不是很相似嗎？都是因為請求項少了某些關鍵元件或步驟，這是否又與我國專利法施行細則第18條第2項提到「實施之必要技術特徵」有異曲同工之處？
3、 發明說明常見未揭露事項

專利領域或許有差異，但是一本專利說明書會發生的問題，就本質都是一樣的，關於說明書揭露程度的問題，個人將以過去從事的天線設計領域也就是今天的審查類別並且輔以美國的判例來一起探討。
（1） 發明說明未充分揭露
一個創作首先一定是要達成一個或多個目的，關於天線類這個目的會是：一個頻帶輻射（最簡單的目的能發射就好）、雙頻甚至多頻、寬頻操作、圓極化、高增益、低人體電波吸收率（Low SAR）、多輸入組合天線、縮小化、全向性，目的是依照產品的需求而定，例如手機是雙頻操作（900/1800MHz），可上網WLAN的手機又多了一個頻帶變成三頻機（900/1800/2450MHz），於是一個輻射體要確認能夠讓三個頻率的電流密度附著於一金屬體，因此要決定一金屬體的形狀幾何，更有信號必須輸入到這金屬體上，所以必須選定一饋入點，但是這時面臨一個最大的挑戰就是信號不會自動乖乖的聽話自己附著到該金屬體，必須做阻抗的匹配而且是三個頻帶同時要能達到一定的匹配程度，學術界或產業界都是以-10dB的回流損失（Return Loss）做為門檻要求，這個意義代表至少輸入信號的90%能夠附著到該金屬體，這是設計任何天線最至為關鍵的過程，否則信號縱使連接上金屬體，最後只是反彈回到信號源，根本輻射不出去，所以這是一個「有條件性」的設計，條件不只是原先的形狀，更在於其尺寸，只有在適當的大小下，適當的位置下，一切要求才會滿足，這正是一個天線設計者或發明人所努力的，但實務上發現，當我們質疑申請人實施例缺乏數據時，所得到的申復是數據可以透過公式λ（波長）=c（光速）/ f（頻率）而得到，例如以先前的三頻機為例，依照習知四分之一波長理論，其三個輻射部應分別為8.3公分、4.16公分、3.06公分，然而根據IEEE期刊及相關專利調查，事實並非如此，沒有一個長度會與這些相同，這三個數據只是理想上的數值，若以這個數據去完成該實施例是達不到效果，申復理由又說可基於習知理論推論出初步數據再由模擬軟體找出精確數值。過去因為這個找精確數值過程太耗時，所以早期學術界都是以程式語言（例如：Fortran）做數值模擬，先設定模型，選定採用的數值方法（有限元素法、動差法、有限時域差分法等），根據幾何推導出格林函數（Green’s Function）最後將數值方法應用上去，這需要不斷試驗而且未必會成功，早期的業界根本不可能採用這種數值模擬，必然是以土法煉鋼方式，大致先做出一個天線實體，修修改改嘗試錯誤得到一個可用的數據或參數，回顧30年前的天線發展技術，基本上要達成的目標沒變但是手段卻不斷翻新，頻率不斷提高，尺寸越來越小，例如圖A【6】左上角為一雙頻帶2.4/5GHz無線網路天線幾何圖，其他3個效果圖分別為參數S3、W1、l2對天線效果的影響調查，效果圖中可知S3對於2.4GHz這個頻帶影響不大，但是1mm的差距卻對5GHz造成明顯偏移，W1中0.1mm之差（0.4~0.6）對於高頻帶偏移影響更是嚴重，不適當的間隙寬度已經失去這個發明的意義：達到2.4/5GHz雙頻操作天線。1mm是1公分的十分之一，0.1mm是1公分的百分之ㄧ，何其小，卻影響甚劇，更別說參數之間互相的作用。所以申請人不管是在原說明書或申復理由記載「其天線尺寸可基於習知理論推論出初步數據再由模擬軟體找出精確數值」是一個未盡調查責任的說法，而且只是天線幾何圖式的揭露並且圍繞該圖的說明只不過是概念上的陳述。
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以下舉一美國判例來對照上述概念發明的說法【7】，ATI公司的一專利被北美BMW舉發，當時地方法院認定該專利違反專利法第112條第1款，無法據以實施而被判決無效，ATI公司的該專利是有關車輛撞擊感應裝置，當車內有人時發生撞擊包括側撞會啟動保護機制（例如：安全氣囊），該發明是一種速度型的感側器安裝於車內感應側撞，它的改進比以前只會受衝撞或變形才啟動保護機制來得好，地方法院考量申請專利範圍記載一技術特徵的用語「對該質量運動產生反應的手段（means responsive to the motion of said mass）」，法院認為這包括機械式以及電子式保護裝置，而說明書只提到機械式鮮少記載電子式，並認為雖然有兩段5個圖，詳述機械式的側撞，但是只有幾行一個圖是與電子式保護裝置有關，更重要的是這幾行以及該圖只提供電子式感應器的概述（overview）並沒有詳述該電子式如何運作，說明書自己甚至這樣說「圖11是電子式感應器的觀念圖（conceptual view）」，地方法院的想法「認為圖11並不是什麼特定設計或感應器，只是概念」得到了支持。還有，圖11的文字敘述沒什麼提到電子式感應器是如何構造或運作，不足以使熟悉該技藝者製造或使用該側撞電子式感應器，申請人也承認說明書這部份是沒有揭露這方面的技術，故明顯所遺漏的這部份應該是電子式感應器電路圖的討論，不足以提供更多使熟悉該技藝者了解運作的細節。單單的幾行敘述及方塊圖是無法讓熟悉該技藝者製造或使用該發明，但申請人辯駁「雖然是有限的揭露，熟悉該技藝者本身的知識就足以補充遺漏的資訊。」美國聯邦巡迴上訴法院CAFC卻不這麼認為，引用先前判例的一段話【8】「為構成適當的可據以實施，是說明書而不是熟悉該技藝者本身的知識才是必須補足發明新穎的部份。」雖說熟悉該技藝者本身的知識的確與發明相關，但發明新穎的部份是要可實施的，本案發明新穎部份是側撞速度型感應器，申請人曾申復「過去認為傳統慣性型的感應器在側撞感應作動過慢，也不認為前撞感應器，適當設計後，能用於側撞感應」申請人還說「發明最重要的觀念就是使用慣性或加速感應器將其用於側撞」也就是「使用慣性或加速感應器將其用於側撞」代表著側撞技術的突破，然就已知的技術及說明書不足以創造出這樣一個電子感應器，說明書既無揭露起始的資料或任何條件來實施，於是需要過度實驗。技術的概念人人皆知，電路的確實設計並不是人人可做。美國聯邦巡迴上訴法院CAFC最後還是認定「發明新穎的部份未充分揭露」，也就是方塊圖內部未充分揭露，為過度實驗。自己從事的天線領域審查也常有類似情形，今天假設有甲乙兩案，甲案的申請專利範圍（請求項第1項）是基於發明說明及圖式做上位的記載，發明說明所記載之第一輻射部，其實質為一L形的條狀體，但是在請求項第1項是以第一輻射部記載，也就是說完全不限制形狀，而乙案發明說明所記載之第一輻射部，其實質亦為一L形的條狀體，而乙案差別在於不僅將其L形的條狀體的條件說清楚也將輔以配合的接地面大小清楚記載，該案請求項第1項也是以第一輻射部記載，同樣不限制形狀，試問哪一個發明說明可以支持較大的申請專利範圍？如果說兩案可以具有相同的申請專利範圍，那這個領域的發明人完全都不用再實驗，只要畫圖即可，然後再做概念式的敘述，這樣的專利完全沒有證實它的實施例能夠工作，它又憑什麼獲得上位的記載，這已經不是實施例多寡的問題，再多的實施例圍繞發明核心打轉也沒辦法證實真的能產生作用，更不用說上位的記載的申請專利之發明要如何為他人製造或使用，另外不限制形狀（無限多種形狀）第一輻射部最後會產生什麼效果相信連發明人都不可預測，甲案把它說明書最應揭露的事項留給了這個社會去決定，自己試圖享受最大的專利範圍，這樣的情形明顯的是不受發明說明及圖式所支持。事實上，再從另外一個觀點來看，不限制形狀（無限多種形狀）第一輻射部到底是什麼也是一個問題，這領域的人都知道，天線強調幾何，不確定形狀的輻射部可能或可以是甚麼仍是未知數，這部份也似乎有申請專利範圍所界定不明確的成份存在，也違反美國專利法第112條第2款。其次，隨著科技的進步，許多試驗性質的嘗試實驗都被模擬軟體所取代，不管是那一種領域，只要與技術相關就脫離不了最根本的物理與化學，基於物理與化學的理論，模擬軟體將該理論以數值方法建立多種模型，使用者只要再輸入條件，就可以得到輸出，要注意的是所謂模型一般都是理想的狀態，模擬軟體理論上是不可能完全模仿實際情況，多半是趨近真值，甚至只能預測趨勢，不管如何它總能減少發明人原本應進行的實驗數量，模擬軟體的輸入是數字或數據，而且是任何一個領域的模擬軟體都是如此。就本領域所常用到的的ANSOFT HFSS或IE3D，首先吾人必須輸入輻射體、接地面的大小，周圍的介質係數，更重要的何種方式饋入，饋入再哪裡，在繪圖中定義出來，其實就是定出相對座標來，一但繪製完成，吾人完成者實際上是一堆有意義的數據，這一堆數字形成陣列，最後被計算引擎以聯立方程式求解，只是該聯立方程式通常都為上萬階（視解析度而定），不是那麼好計算，需要CPU、需要大容量記憶體、需要數值方法，等待一個結果總是需要時間，精確度越高，時間就越長，如果不滿意可以再改繪圖（改數據），甚至設定參數範圍嘗試打靶，如此的嘗試直到輸出結果令人滿意，但不保證有可據以實施的結果，同時時間也不確定。我國專利審查基準第二篇第一章3.4.3記載「若申請專利範圍包含申請人推測的內容，而其效果難以確定時，應認定其超出申請時發明說明所揭露的範圍，而未獲得發明說明之支持。」又有「若發明說明所載之內容不明確或不充分，例如以例行之實驗或分析方法不足以將發明說明所載之內容延伸到請求項中所請求之範圍時，應通知申請人申復或減縮該申請專利範圍。」天線實驗資料就其實質意義而言，正可說明是實施例進一步延伸擴大成申請專利範圍的依據，天線幾何缺少其相對尺寸時，該領域通常知識者欲進行例行之實驗或分析方法（使用模擬軟體繪製）將無法輸入起始資料，充其量只能說猜測起始資料，增加實施例推測上位方式記載之申請專利範圍的困難，另一方面來說，如果提供了實驗數據，不僅證實說明實施例是可行的且新穎，基於該數據，發明所屬技術領域具有通常知識者，更可以適度修改該天線幾何，例如說明書實施例所舉之第一L型輻射部可適度成為ㄇ字型甚至是ㄣ字型而不影響原有的輻射條件，這在某種程度是可以預測得到的，所以就這個領域的例行實驗應該是天線已知尺寸的情況下所做的推測，如為求知天線正確尺寸並不能視為例行實驗，因為這種實驗成功的機會不可預期。比較該美國判例及該甲乙案可得到下表：

	請求項
	對該質量運動產生反應的手段（上位）
	第一輻射部（上位）

	說明書
	機械式（詳細）電子式（不明）
	條狀L型輻射部

	應揭露資料
	電子式的電路圖包括元件值
	條狀L型輻射部及其他尺寸


美國判例對於請求項記載了電子式感應器，就要求發明說明必須記載該裝置的電路圖，該種要求可以說就是明明白白的揭露該裝置，已經到了第三者幾乎可以完全抄襲的地步，就該美國判例，要請求上位較廣的申請專利範圍，就要揭露到這個程度。事實上，很多領域的申請案都有類似的情形，發明的內涵很少而請求項往往大得不合理，這時就是要跟申請人論理。

（2） 先前技術未充分揭露
截至民國2008年8月15日為止，如果從IEEE期刊上找尋天線相關技術大概涵蓋1960年到2008年有30013篇，比美國專利公告加上公開案的19464件、歐洲專利局的7584件、日本特許聽的19350件、韓國專利局6463件都還要多，在天線領域中，IEEE期刊是一個大熔爐，所以要針對天線領域技術上的探討，這裡是最高殿堂。大家都知道，關於IEEE期刊的投稿，只要是探討一個天線的實體，沒有一篇不揭露出它的尺寸大小，甚至為了明確表示實體大小，往往還會與一已知物放置在一起比較（例如：錢幣），一方面確認真的製作出該物，一方面給讀者快速的理解。尺寸大小可以說是一個天線輻射體的生命，沒有適當的大小，精確的參數，再炫的外型設計，它也只過是一塊無特殊性的金屬體。因此，一個該領域的專利申請案，天線尺寸數據重要性，不言而喻；從發明人努力角度來看：對於一個該領域的通常知識者，想像畫出一個天線結構，只是畫出一個幾何圖形，不需要3分鐘，連續畫10個實施例也不到30分鐘，但是要把這個幾何圖形真正做出一個來到能夠電磁輻射而且是所期望的頻帶，說不定3個月，甚至做不出，這中間沒有所謂必然的關係，不管發明人如何從旁解釋，強調某種形狀達到何種效果，那都是形而上的解釋，對於進一步的設計以至於實施根本毫無助益。電磁理論發展至今雖然已經非常完整，但是一般的天線設計極少數是獨創，往往是參考他人的設計予以改良，而都有所謂的前案，例如在非專利文獻方面【9】就引述10篇先前技術，從中每一篇都可以發現創作人一步步發明的軌跡。專利申請案方面也不例外，我國專利公開第200742176號其在先前技術就記載：”如圖x所示，其係刊登於MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS雜誌之「NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF A RECTANGULAR SLOT ANTENNA FOR UWB COMMUNICATIONS」(2005年8月20日公開)，其揭示一種於印刷電路板之接地面上之超寬頻天線結構，其有一具叉型部分之微帶線(microstrip)。惟該叉型部分之微帶線係形成於該印刷電路板之背面側，且其開槽具有32mmx21mm之大小，因此需使用較大之兩面印刷電路板，成本較高；此外其亦無法阻隔5－6 GHz頻段之802.11a射頻訊號。如圖xx所示，其係刊登於IEEE ANTENNA AND WIRELESS PROPAGATION LETTERS雜誌之「Ultrawide－band Coplanar Waveguide－Fed Rectangular Slot Antenna」(2004年公開)，其亦揭示一種於印刷電路板之接地面上之超寬頻天線結構，其具有一具叉型部分之微帶線(microstrip)。其開槽具有32.2mmx21.1mm之大小，因此需使用較大之單面印刷電路板，成本較高；此外其亦無法阻隔5－6 GHz頻段之802.11a射頻訊號。如圖xxx所示，其係刊登於MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS雜誌之「COMPACT PRINTED ULTRA－WIDEBABD SLOT ANTENNA WITH A BAND－NOTCHED OPERATION」(2005年8月20日公開)，其揭示一種於印刷電路板之接地面上之超寬頻天線結構，其具有一U型槽、第一圓型段及第二圓型段。惟其具有U型槽、第一圓型段及第二圓型段，使其結構複雜，不利於大量生產。因此，有必要設計一種新的超寬頻天線，以克服上述缺點。”以上提到的圖式已摘錄於下圖B，箭頭的方向就是發明發展的沿革，前4圖是前案，後2圖是發明實施例，發明人根據前4圖習知技術，將貼片中間空一Y字型或一長方形貼片中心掏空一長方形金屬，以一共平面波導饋入，其中非接地端呈現叉子狀，進而改進成非接地端呈現T字型，雖然只是一個小小形狀的改變叉子狀變成T字型，但是經由精確的設計（參考該揭露數據），該結構能達到同樣的功能甚至更驚人的效果，由其所揭露之先前技術來看，申請人已盡其應揭露之責任；對照我國專利公開第200742170號，同樣也是關於一超寬頻平面天線，該案的先前技術揭露如下：”本發明是有關於一種天線，特別是指一種可增加頻寬的超寬頻平面天線。目前一般的無線超寬頻天線其操作頻寬是落於3.1GHz~10.6GHz。舉例來說，於2005年5月5日獲准之美國第6,914,573號專利，其中例如圖x的超寬頻天線100。其部分頻帶的電壓駐波比值大於3而無法完全涵蓋超寬頻的頻寬(見圖xx)。換句話說，傳統的超寬頻天線100，
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圖B

亦無法涵蓋例如藍芽(Bluetooth)及802.11b的操作頻帶(約2.4 GHz)。因此，如何解決上述問題，進而發展出能涵蓋不同規格之無線傳輸訊號其操作頻段的天線結構，以適用於通訊產品中，一直是業者、學界不斷努力的目標。”

圖C

本案的先前技術記載有兩個需要質疑的問題，第ㄧ、該先前技術記載「例如圖xx的超寬頻天線100。其部分頻帶的電壓駐波比值大於3而無法完全涵蓋超寬頻的頻寬」，意味著申請人的發明只要將電壓駐波比值控制在一定程度以下（業界的一般規格在1.5）就解決一部分的問題，第二、該先前技術又記載「換句話說，傳統的超寬頻天線，亦無法涵蓋例如藍芽及802.11b的操作頻帶(約2.4 GHz)」，這句話指出傳統的超寬頻天線無法滿足藍芽及無線網路頻帶，但以上一二並不是事實，早在申請人申請該專利之前就有「電壓駐波比值小於3」的超寬頻天線，該傳統的超寬頻天線已經可以滿足藍芽及無線網路頻帶，特別是圖C第1個圖（圖C1）所舉之先前技術與本發明差異甚大（圖C2），要由圖C1漸漸的發現圖C2也是可以達成原功效基本上是不可能的，一個是微帶線饋入，輻射體為一單極，輻射體遠離接地，一個是共平面波導輸入，接地包圍輻射體，也就是說先前技術的敘述根本無助於發明的完成，應該也不是發明的基礎，故如果圖C2是無尺寸的設計，縱然圖C1的尺寸詳細，但C1無法提供資訊給C1，故仍是不充分或不明確的記載，因為從發明的結構來看，了解天線的人都知道，它的特徵在於接地面與輻射單元之間的間隙以及該間隙的漸變過程，這部份的技術已經出現非常多【10-17】，同時大部分早於該案申請日7個月以上，7個月對於通訊領域的技術變化已經非常長，就時間來看，該案個人並不認為申請人已善盡「就所知先前技術加以記載」的責任。審查實務發現已經有相當多的專利說明書其先前技術的記載已經成為食之無味棄之可惜的雞肋內涵，以下關於美國聯邦巡迴上訴法院的一個判例【18、20】或許可以提供我們一個對於先前技術記載的思考方向：該案之爭點係在於請求項中之手段功能用語：「高壓產生裝置，設置於該半導體電路上用以由低電壓源產生高電壓」，而其說明書中之相對應說明為：「本發明包含高電壓產生電路，由習知之電路技術可實施該高電壓產生電路」。此外，該案圖式第2、4圖中雖標示有高電壓產生電路，惟皆未揭露有相對應之具體結構或電路，因此地方法院認為請求項違反美國專利法第112條第2項「請求項不符合明確性之要求」，但是該案到了聯邦巡迴上訴法院後，該法院認為雖然說明書中未有與請求項中手段功能用語相對應之結構，但說明書中所引用之IEEE期刊論文【19】已足夠讓該領域中具有通常知識者，由該說明書所揭露之內容能確認其結構，因此符合明確性的要求。先前技術所記載的期刊的確教示如何產生高電壓電路，那我們應該反過來想，如果該說明書沒有提到該IEEE期刊論文之先前技術後果會如何？美國聯邦巡迴上訴法院還會做出一樣的判決嗎？也就是說明書所引用的先前技術對於請求項的明確性或是請求項的範圍的確會產生影響。就此，我們不禁要問，有兩份相同的專利說明書，一份清楚調查其相關先前技術，另一份只是含糊交代，兩份的申請專利範圍一樣，那一份可以獲得較大的請求範圍？還有，就同一個申請專利範圍，這兩份的發明說明等值嗎？對於先前技術的揭露其本身很難以法規來約束，但是申請人、審查人員需要了解，先前技術揭露不是可有可無的東西，它對於請求項的範圍仍具有一定的作用，申請人為了保護自身的權益，理當對先前技術進行相當的調查。

4、 專利審查基準的不足
為求得快速開發、減少真實實驗數量、降低成本，事實上不只是天線領域有模擬軟體，各個領域都有，例如類比IC設計領域有Cadence Virtuoso、Mentor Calibre（IC驗證），數位IC 方面有可編程邏輯設計Altera Quartus、混合信號多層次模擬軟體Dolphin SMASH，綜合性電子電路分析設計軟體 Advanced Design System by Agilent，將電路畫出，定義元件參數，可以預測輸出端結果。生化方面，為所有分子的生物學家和的生物化學家而設計，可分析複雜DNA及蛋白等生物資料的Geneious；Chemical Calculator用於幫助化學專業人員計算配置和稀釋化學溶液，它可以幫助專業人員計算獲得特定的濃度，各種物質所需的具體數目；應用於生物化學的專業軟體SimGlycan，能從質譜分析中獲得的數據預測多糖的結構；ChemBioOffice允許化學家和生物學家高效率地追蹤他們的工作，獲取對數據更加深刻的理解，並關聯生物活動以化學結構，並實現化學生物結構繪圖、分子模型及模擬、化學資訊搜尋整合系統等，可以將化合物名稱直接轉為結構圖，省去繪圖的麻煩，也可以對已知結構的化合物命名，給出正確的化合物名稱。力學方面，用於流體力學模擬的軟體NEXTLIMIT REALFLOW、ANSYS ICEM CFD；機械方面，業界常常使用MSC ADAMS，可用於建立複雜機械系統的「功能化數字樣品機」，在實際工作條件下真實地模擬其所有運動情況，並且可以快速分析比較多種設計構想，直至獲得最優設計方案。科技發達的今天，可謂各行各業都有自己的模擬軟體，模擬軟體之所以存在就是為了減少昂貴的樣品試驗次數，縮短產品開發週期和開發成本，但是一但談到模擬就脫離不了數字或者說數據，模擬的工作就是找出一組初步的、可行的數據，但是專利審查基準第2篇第一章第1.4.2.3.3小節提到「機械或電機領域的發明功效得以發明的結構特徵及作用方式予以表現；若化學領域的發明功效係藉實驗數據予以表現時，應說明其實驗條件及方法。」不只是化學領域，許多領域其實都跟化學一樣，都需要「藉實驗數據予以表現」，都在談論技術、探討科學、講究實驗，專利的申請皆與技術有關，發明內容只要談到實驗、試驗就不可能沒有數字，科學的本質就是觀念加上數字，專利的本身也無異於此，但是上述基準的那一段話似乎給了申請人取得專利卻不用盡義務的一個好藉口，申請人有時甚至藉此說只有化學領域的申請案才需要揭露實驗數據，審查人員若要解釋其他領域也跟化學領域一樣又要花一番功夫，個人以為只要功效是藉實驗數據予以表現，應說明其實驗條件及方法，無須再提「若化學領域…」。科學講究事實，一個負責任、盡義務的專利申請是不會也不應把花最多時間、腦力、勞力所獲得的資訊做隱瞞。

做為一個專利審查人員，我們的責任是落實執行專利法賦予我們的全力，不只是排除不具新穎性、進步性的申請專利範圍，為兼顧社會公平正義，對於過當、過廣的請求範圍，發明內涵明顯少的可憐或不是很明顯充分的，也必須適當予以排除或限縮，一般而言發明人是比專利審查人員更清楚什麼才是它的發明核心，什麼才是它最該揭露而卻最不想揭露的。不諱言的，大多數申請人申請專利保護時或多或少都想藏住自己的技術，但是在專利法的精神之下，這種想法是不被許可的，不過藏住技術的申請案是不是被發現之後整個案子一定就是以專利法第26條第2項來核駁，似乎也不盡然，在Wands factors中提到一個觀念申請專利範圍的廣度，如果說一請求項的範圍已經限縮到一定的範圍在參酌說明書後是可以相當預測其結果時，這一請求項仍是可以的，也就是說明書揭露的內容與請求項的範圍相稱，審查人員的責任就是要去釐清兩天平兩方（發明內容與請求範圍）的份量，藉助於本身的專業知能以及審查基準來判斷。不過，個人以為目前審查基準關於這一部份仍在概念性的開示，例如第二篇第一章第3.4.3節記載有：對於上位概念之請求項，雖然其總括的範圍較寬，若其獲得發明說明之支持，並可據以實施者，應接受該上位概念之請求項。惟若發明說明所載之內容不明確或不充分，例如以例行之實驗或分析方法不足以將發明說明所載之內容延伸到請求項中所請求之範圍時，應通知申請人申復或減縮該申請專利範圍。例如「一種處理合成樹脂成型物性質的方法」，發明說明僅揭露熱塑性樹脂的實施例，但無法證明該方法亦適用於熱固性樹脂，則該申請專利範圍未獲得發明說明之支持。又如「一種改良之燃油組成物」，請求項中並未記載任何催化劑，而發明說明僅揭露一種必須添加催化劑始能獲得該燃油之方法，則該申請專利範圍未獲得發明說明之支持。」審查基準探討「以例行之實驗或分析方法不足以將發明說明所載之內容延伸到請求項中所請求之範圍」但是只舉出熱塑性不足以推論出熱固性應用於合成樹脂成型，另外關於「一種改良之燃油組成物」的例子方面，其缺少添加催化劑之技術特徵非常明顯，似乎是非常直觀的，但是其他領域的問題有些相似卻不是那麼相同，那麼這個例子到底可以適用，又對於其他領域這一句話「以例行之實驗或分析方法不足以將發明說明所載之內容延伸到請求項中所請求之範圍」該怎麼運用是一個問題，這種「延伸」的過程到底這什麼？往往審查人員要使用時在解釋上仍有相當大的空間，難以精確運用，原因就在於審查基準對於申請專利範圍不明確、不為發明所支持範例不多，另外在發明說明未明確且充分揭露也沒有範例，當然這方面的範例不像探討新穎性進步性那樣容易舉出，畢竟探討這類問題就像要從頭到尾弄清楚一份說明書，不是那麼簡單，但是個人認為範例是必要的，多建立範例以及擴及各種主要領域，由大領域開始，由大而小，範例也不是一成不變的，任何技術總是會隨著時間而增進。如果我們能做到這樣的程度，專利審查人員在看完發明說明以及申請專利範圍之後更能精確的判定申請之專利發明可以到什麼範圍，也可讓發明人申請人有所依循，減少發明人鑽漏洞的情形，這才符合公平正義原則，使社會真正受益，確保多盡義務之人能有較多的權利要求。

5、 心得與建議
相較於新穎性與進步性的判斷，使用專利法第26條第2項及第3項比以上判斷需要更多的智慧，「不明確或不充份揭露而不可據以實施」、「請求項不為發明說明所支持」這種的敘述說實在都是很抽象的，同時它更需要一定的背景程度（對於發明領域的掌握），甚至個人認為它對於通常知識者說明書認知的要求更甚於進步性的判斷，因為它所要參考的對象是模糊的，難以有所謂的引證，況且擺在眼前的事實是：專利的分類上萬種，審查人員只有一百多，這種專業難以顧全的一面倒失衡，正需要一本萬全的指引來縮小以一對百的困境，縮到以一對十或更少，審查基準的用途除了解釋法條以外，協助審查人員運用法條更應該扮演它的角色，特別是在不同領域，一種A核駁理由，運用A領域的範例在解釋A的請求項當然合適，但是要來解釋或套用上B領域，縱使是等效，其效力仍不及B領域的範例解釋B的請求項，拿電學解釋化學，即使觀念上解釋的通，畢竟是隔了一層紗，我們不可忽視領域與領域之間是存在差異的事實，個人以為解決模糊空間解釋最好的辦法就是建立更多領域的範例，不能只是將通俗大家都看得懂的例子做範例，牽涉更高科技的領域更應該拿來做範例，通常高科技領域的申請案同樣審查一件所佔據時間多於其他，從細微之處著手相信能有效協助審查人員決策的時間，同時也提供事務所或發明人範本而依循，對內對外都是正面，至於範例的建立牽涉甚廣，來源包括判例、專家言詞、審查人員的經驗都有可能，這是另一考驗，但是必須要做的基本工作。最後，在判斷過度實驗的過程中往往都會引用Wands Factors，其中一個factor是決定需要製造及使用發明實驗的數量，這一層思考源於美國1916年的一個判例（Mineral Separation v. Hide, 242 U.S. 261,270），但是科技從電腦普及化就進步飛快，1950年的一部8位元電腦大概是一棟房子的體積，而過去30年半導體技術不斷創新，造成高速電腦普及，另一個現象是高速電腦模擬實驗漸漸取代真實的實驗，而且結果與真實相去不遠，模擬後只要在真實過程稍加進行修正就命中目標，有時候模擬實驗一百萬次又如何？真的實驗只做了兩次，一百萬次花了兩年，真的實驗花了兩個月，到底哪一個過度？因此關於實驗的數量來判斷過度實驗，在某些領域似乎已經不再適用，甚至個人以為，某些領域以產品的生命週期（時間）來決定過度實驗或許比較貼近事實，在此，個人只是提出一個觀點供大家來思考。 

最後要感謝本局給我們這個機會，一方面增廣見聞，同時也與他國審查人員建立友誼。
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參、淺析K.S.R後的美國顯而易知性與我國進步性
一、緣起
美國最高法院於2007年4月30日就KSR v. Teleflex專利爭訟案作成裁決，並於判決文揭櫫：「鑒於發明及現代科技之多樣性，顯而易知性之分析不應拘泥於型式主義化之文字教示、建議、動機，或過份強調刊物及專利文獻明示內容之重要性。在許多領域中，經常是市場需求而非科學文獻在主導設計的趨勢。將專利保護授予那些未有真正創新且在正常發展上必然會出現的進展，勢必妨礙文明的發展，並可能會剝奪那些被組合專利所引用之發明的價值及效用」1。為服膺該項判決之精神，美國專利商標局遂於2007年10月10日公告顯而易知性審查指南，據以修訂其專利審查基準。按，我國專利審查基準之進步性判斷步驟原本即師法美國顯而易知性之Graham分析法，故美國此番修正值得我國借鏡。以下，謹依序就美國顯而易知性、我國進步性及該審查指南對我國之啟示，作一概論。

二、美國顯而易知性2
	若所請發明與先前技藝之差異，對於發明時所屬技術領域中具有通常技術者是為顯而易知，則不予專利。
	A patent may not be obtained．．．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. (35 U.S.C. 103(a).)

	(一)首先，所屬技術領域中具有通常技術者並非僅止於知悉所請發明創作時之相關技藝，更是一位具有一般創造力的人，而不是一個說一動、做一動的機器人。在許多情況下，通常技術人士具有「自行將數項專利之教示，如拼圖般地搭配在一起」之能力。審查委員可以將所屬技術領域中具有通常技術者所能為之演繹及創作步距，列入（顯而易知性之）考量中。
	1st.  A person of ordinary skill in the art is not only a hypothetical person who is presumed to have known the relevant art at the time of the invention but also a person of ordinary creativity, not an automaton. In many cases a person of ordinary skill will be able to fit the teachings of multiple patents together like pieces of a puzzle. Office personnel may also take into account the inferences and creative steps that a person of ordinary skill in the art would employ.

	(二)其次，顯而易知性是奠基於Graham事實調查的法律問題；亦即，顯而易知性的最後判斷雖是依法律而為之決定，但其所依憑之Graham調查卻是事實審查而非法律審查。在判斷顯而易知性時，關鍵並不在於創作所請發明之特定動機，亦非是發明人所欲解決之問題；而且，先前技術之文獻也不需要去教示或建議出該發明所有的技術特徵。正確的顯而易知性分析是，於衡量所有事証後，該發明對所屬技術領域中具有通常技術者而言，是否為顯而易知？簡而言之，顯而易知性問題的解答，係以Graham事實調查的結果為基礎。
	2nd.  Obviousness is a question of law based on underlying factual inquiries; i.e., while the ultimate determination of obviousness is a legal conclusion, the underlying Graham inquiries are factual. In determining obviousness, neither the particular motivation to make the claimed invention nor the problem the inventor is solving controls; moreover, the prior art reference (or references when combined) need not teach or suggest all the claim limitations. The proper analysis is whether the claimed invention would have been obvious to one of ordinary skill in the art after consideration of all the facts. In short, the question of obviousness must be resolved on the basis of these factual determinations.

	Graham事實調查內容，如下所示：
	The Graham factual inquiries are as follows:

	(1) 確定先前技術之範圍及內容；
	(1) Determining the scope and content of the prior art;

	(2) 確認所請發明與先前技藝之差異；
	(2) Ascertaining the differences between the claimed invention and the prior art; and

	(3) 確立所屬技術領域中具有通常技術者之水準。
	(3) Resolving the level of ordinary skill in the pertinent art.

	此外，其他與顯而易知性爭點相關之客觀證據（如果有的話），亦應一併衡量。
	Besides, objective evidence relevant to the issue of obviousness, when present, must be evaluated.

	其中，先前技術並非侷限於引用文獻本身，更包括所屬技術領域中具有通常技術者所領悟的部分。總而言之，在解答顯而易知性的問題時，其重點在於：該發明創作時所屬技術領域中具有通常技術人士可得知悉者，以及該通常技術人士進而可得為之者。至於該通常技術人士所得知悉及其因而所擁有之能力，究竟是出自文獻、業界之一般技術、抑或是常識，則非所問。
	Specifically, the prior art is not limited just to the references being applied, but includes the understanding of one of ordinary skill in the art. In short, the focus when making a determination of obviousness should be on what a person of ordinary skill in the pertinent art would have known at the time of the invention, and on what such a person would have reasonably expected to have been able to do in view of that knowledge. This is so regardless of whether the source of that knowledge and ability was documentary prior art, general knowledge in the art, or common sense.

	(三)以“顯而易知”為由之核駁，無法單憑結論式之陳述來維繫；反之，須有合理的事證及清楚的論理過程，以支持“顯而易知”的法律決定。而其用以支持美國法典第35篇第103條所為之“顯而易知”核駁決定的論理方式，得以如下之模式為之。
	3rd.  Rejections on obviousness cannot be sustained by mere conclusory statements; instead, there must be some articulated reasoning with some rational underpinning to support the legal conclusion of obviousness. Rationales to support rejections under 35 U.S.C. 103 may be as follows:

	(A) 依照既有之方法，組合先前技術之元件，並獲致可預期之結果；
	(A) Combining prior art elements according to known methods to yield predictable results;

	(B) 以既有之元件，簡單置換另一元件，並獲致可預期之結果；
	(B) Simple substitution of one known element for another to obtain predictable results;

	(C) 將一習知裝置（方法或產品）上所示範之技術，依樣畫葫蘆地改良其他類似之裝置（方法或產品）；
	(C) Use of known technique to improve similar devices (methods, or products) in the same way;

	(D) 將既有之技術直接、簡易地應用於習知之裝置（方法或產品）上，並獲致可預期之改良效果；
	(D) Applying a known technique to a known device (method, or product) ready for improvement to yield predictable results;

	(E) 顯然會有的嘗試：在預期會有合理的成功機會下，逐一嘗試那些被找出且數量有限並在技術上可以掌握的可能解決方案，期能揀選出一解決之道，是為顯然之舉；
	(E) “Obvious to try”—choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success;

	(F) 一領域中的作品得因設計誘因或其他市場壓力而有所改變，俾為該領域或其他領域所用，但前提是：該改變對所屬技術領域中具有通常技術者而言為可預期；
	(F) Known work in one field of endeavor may prompt variations of it for use in either the same field or a different one based on design incentives or other market forces if the variations would have been predictable to one of ordinary skill in the art;

	(G) 先前技術中的某些教示、建議或動機，得使一通常技術者據以修改一份前案或將多份前案之教示予以組合，從而完成所請之發明。
	(G) Some teaching, suggestion, or motivation in the prior art that would have led one of ordinary skill to modify the prior art reference or to combine prior art reference teachings to arrive at the claimed invention.

	上開列舉之核駁理由的論述模式，並非是所有可能的態樣。其他所有可用以支持“顯而易知”結論的論理方式，亦得為審查委員採用。祇要能將「何以所請發明為顯而易知」的理由，清濋、明白的表達出來，即可支持美國法典第35篇第103條下所為之核駁決定。
	The list of rationales provided is not an all-inclusive list. Other rationales to support a conclusion of obviousness may be relied upon by Office personnel. The key to supporting any rejection under 35 U.S.C. 103 is the clear articulation of the reason(s) why the claimed invention would have been obvious.

	(四)前揭用以支持美國法典第35篇第103條而為之核駁決定所例示的論理模式，其詳細內容如下：
	4th.  The completed content of each exemplified rationale to support a rejection under 35 U.S.C. 103

	A. 依照既有之方法，組合先前技術之元件，並獲致可預期之結果；其要件如下：
	A. Combining Prior Art Elements According to Known Methods To Yield Predictable Results

	(1) 先前技術（無需是單一文獻）包含所請發明的每一元件，且先前技術與所請發明的差異僅在於：先前技術中未有單一文獻將所有元件，如所請發明般地組合在一起；
	(1) a finding that the prior art included each element claimed, although not necessarily in a single prior art reference, with the only difference between the claimed invention and the prior art being the lack of actual combination of the elements in a single prior art reference;

	(2) 所屬技術領域中具有通常技術者得以既有之方法，將所有元件如所請發明般地組合在一起，且每一元件在該組合之中所具有的效用正如同組合前一般；
	(2) a finding that one of ordinary skill in the art could have combined the elements as claimed by known methods, and that in combination, each element merely would have performed the same function as it did separately;

	(3) 所屬技術領域中具有通常技術者可以預見該組合後的結果；
	(3) a finding that one of ordinary skill in the art would have recognized that the results of the combination were predictable; and

	(4) 其他任何Graham事實調查的結果，如其可協助闡明“顯而易知”核駁理由。
	(4) whatever additional findings based on the Graham factual inquiries may be necessary, in view of the facts of the case under consideration, to explain a conclusion of obviousness.

	換言之，本項論理方式的邏輯在於：1.申請專利範圍中的所有元件都是習知、2.所屬技術領域中具有通常技術者得以習知之方法，將該等元件如所請發明般地組合在一起，且每一個別元件的功能不會因此改變、3.組合後的物或方法，對該發明創作時所屬技術領域中具有通常技術者而言，不會產生不可預期的結果。必須強調的是，查明是否存在一個理由，其可促使相關技術領域中具有通常技術者，將上開元件如所請發明般地組合在一起，此事可能會在“顯而易知”的判斷上扮演重要的角色。
	The rationale to support a conclusion that the claim would have been obvious is that all the claimed elements were known in the prior art and one skilled in the art could have combined the elements as claimed by known methods with no change in their respective functions, and the combination would have yielded nothing more than predictable results to one of ordinary skill in the art at the time of the invention. It can be important to identify a reason that would have prompted a person of ordinary skill in the relevant field to combine the elements in the way the claimed new invention does.

	B. 以既有之元件，簡單置換另一元件，並獲致可預期之結果；其要件如下：
	B. Simple Substitution of One Known Element for Another To Obtain Predictable Results

	(1) 先前技術中之某一裝置（方法或產品等）與所請裝置之差異在於：某些零組件（步驟或成份等）為其他零組件所置換；
	(1) a finding that the prior art contained a device (method, product, etc.) which differed from the claimed device by the substitution of some components (step, element, etc.) with other components;

	(2) 所置換之零組件及其功能為該技術領域所習知；
	(2) a finding that the substituted components and their functions were known in the art;

	(3) 所屬技術領域中具有通常技術者得為上開零組件間之置換，並可預期置換後之結果；
	(3) a finding that one of ordinary skill in the art could have substituted one known element for another, and the results of the substitution would have been predictable; and

	(4) 其他任何Graham事實調查的結果，如其可協助闡明“顯而易知”核駁理由。
	(4) whatever additional findings based on the Graham factual inquiries may be necessary, in view of the facts of the case under consideration, to explain a conclusion of obviousness.

	換言之，本項論理方式的邏輯在於：某一元件經另一習知元件置換後，其所得之結果，對該發明創作時所屬技術領域中具有通常技術者而言，為可預期。
	The rationale to support a conclusion that the claim would have been obvious is that the substitution of one known element for another would have yielded predictable results to one of ordinary skill in the art at the time of the invention.

	C. 將一習知裝置（方法或產品）上所示範之技術，依樣畫葫蘆地改良其他類似之裝置（方法或產品）；其要件如下：
	C. Use of Known Technique To Improve Similar Devices (Methods, or Products) in the Same Way

	(1) 先前技術中存在一“基礎”裝置（方法或產品），所請發明與之相較，可視為其改良者；
	(1) a finding that the prior art contained a ‘‘base’’ device (method, or product) upon which the claimed invention can be seen as an ‘‘improvement;’’

	(2) 先前技術中存在一“類似”裝置（方法或產品），且所請發明相對於基礎裝置所為之改良方式亦同樣見諸於該類似裝置上；
	(2) a finding that the prior art contained a ‘‘comparable’’ device (method, or product that is not the same as the base device) that was improved in the same way as the claimed invention;

	(3) 所屬技術領域中具有通常技術者，能將該改良技術，依樣畫葫蘆地加諸於基礎裝置上，並可預期其改良後的結果；
	(3) a finding that one of ordinary skill in the art could have applied the known ‘‘improvement’’ technique in the same way to the ‘‘base’’ device (method, or product) and the results would have been predictable to one of ordinary skill in the art; and

	(4) 其他任何Graham事實調查的結果，如其可協助闡明“顯而易知”核駁理由。
	(4) whatever additional findings based on the Graham factual inquiries may be necessary, in view of the facts of the case under consideration, to explain a conclusion of obviousness.

	換言之，本項論理方式的邏輯在於：在一裝置（方法或產品）上所示範之改良方法的教示下，將類似裝置（方法或產品）於其他情況下，以如是之方式改良之，業已成為該技術領域中之技術人士所具有的通常能力之一。所屬技術領域中具有通常技術者，有能力將此改良方法運用於習知之基礎裝置（方法或產品）上，並可預期其改良後的結果。除非該改良技術之實際運用超出該通常技術者之能力，否則該技術之使用是為顯而易知。
	The rationale to support a conclusion that the claim would have been obvious is that a method of enhancing a particular class of devices (methods, or products) was made part of the ordinary capabilities of one skilled in the art based upon the teaching of such improvement in other situations. One of ordinary skill in the art would have been capable of applying this known method of enhancement to a ‘‘base’’ device (method, or product) in the prior art and the results would have been predictable to one of ordinary skill in the art. Unless the actual application of the technique would have been beyond the skill of one of ordinary skill in the art, using the technique would have been obvious.

	D. 將既有之技術直接、簡易地應用於習知之裝置（方法或產品）上，並獲致可預期之改良效果；其要件如下：
	D. Applying a Known Technique to a Known Device (Method, or Product) Ready for Improvement To Yield Predictable Results

	(1) 先前技術中存在一“基礎”裝置（方法或產品），所請發明與之相較，可視為其改良者；
	(1) a finding that the prior art contained a ‘‘base’’ device (method, or product) upon which the claimed invention can be seen as an ‘‘improvement;’’

	(2) 先前技術中存在一習知技術，其可用於該基礎裝置（方法或產品）上；
	(2) a finding that the prior art contained a known technique that is applicable to the base device (method, or product);

	(3) 所屬技術領域中具有通常技術者可以認知並預期到：該技術之應用可導致一改良系統的出現；
	(3) a finding that one of ordinary skill in the art would have recognized that applying the known technique would have yielded predictable results and resulted in an improved system; and

	(4) 其他任何Graham事實調查的結果，如其可協助闡明“顯而易知”核駁理由。
	(4) whatever additional findings based on the Graham factual inquiries may be necessary, in view of the facts of the case under consideration, to explain a conclusion of obviousness.

	換言之，本項論理方式的邏輯在於：某一習知技術業已成為該技術領域中之技術人士所具有的通常能力之一。所屬技術領域中具有通常技術者，有能力將此習知技術直接、簡易地應用於習知裝置（方法或產品）上，並可預期其改良後的結果。
	The rationale to support a conclusion that the claim would have been obvious is that a particular known technique was recognized as part of the ordinary capabilities of one skilled in the art. One of ordinary skill in the art would have been capable of applying this known technique to a known device (method, or product) that was ready for improvement and the results would have been predictable to one of ordinary skill in the art.

	E. 顯然會有的嘗試：在預期會有合理的成功機會下，逐一嘗試那些被找出且數量有限並在技術上可以掌握的可能解決方案，期能揀選出一解決之道，是為顯然之舉；其要件如下：
	E. “Obvious To Try”—Choosing From a Finite Number of Identified, Predictable Solutions, With a Reasonable Expectation of Success

	(1) 所請發明創作時，該技術領域中存有一問題或需求，比如說：設計的需求或市場壓力（肇因於某一問題有待解決）；
	(1) a finding that at the time of the invention, there had been a recognized problem or need in the art, which may include a design need or market pressure to solve a problem;

	(2) 就該問題或需求而言，查有數量有限的可能解決方案，且該等方案可為通常技術者的技術能力所掌握；
	(2) a finding that there had been a finite number of identified, predictable potential solutions to the recognized need or problem;

	(3) 在預期會有合理的成功機會下，所屬技術領域中具有通常技術者會逐一嘗試這些可能解決方案；
	(3) a finding that one of ordinary skill in the art could have pursued the known potential solutions with a reasonable expectation of success3; and

	(4) 其他任何Graham事實調查的結果，如其可協助闡明“顯而易知”核駁理由。
	(4) whatever additional findings based on the Graham factual inquiries may be necessary, in view of the facts of the case under consideration, to explain a conclusion of obviousness.

	換言之，本項論理方式的邏輯在於：通常技術人士具有足夠的理由（亦即：預期會有合理的成功機會），從而致力於那些渠等技術能力所能掌握之可能解決方案。如其導致預料中的成功，則此很可能僅是一般工藝與常識之產物，而非創新。
	The rationale to support a conclusion that the claim would have been obvious is that ‘‘a person of ordinary skill has good reason to pursue the known options within his or her technical grasp. If this leads to the anticipated success, it is likely the product not of innovation but of ordinary skill and common sense.

	F. 一領域中的作品得因設計誘因或其他市場壓力而有所改變，俾為該領域或其他領域所用，但前提是：該改變對所屬技術領域中具有通常技術者而言為可預期；其要件如下：
	F. Known Work in One Field of Endeavor May Prompt Variations of it for Use in Either the Same Field or a Different One Based on Design Incentives or Other Market Forces if The Variations Would Have Been Predictable to One of Ordinary Skill in the Art

	(1) 先前技術（不論是否與所請發明為同一領域）中存在一類似或相仿的裝置（方法或產品）；
	(1) a finding that the scope and content of the prior art, whether in the same field of endeavor as that of the applicant’s invention or a different field of endeavor, included a similar or analogous device (method, or product);

	(2) 存在某些設計上的誘因或市場的壓力，可促成該習知裝置（方法或產品）的調整及改變——例如：將一舊有的構想或創作，以一般業者所得知悉及理解之較新科技，予以改造，據以獲得諸如：縮小尺寸、提升可靠性、簡化操作、降低成本等益處；
	(2) a finding that there were design incentives or market forces which would have prompted adaptation of the known device (method, or product)—e.g. , an adaptation of an old idea or invention using newer technology that is commonly available and understood in the art in order to gain the commonly understood benefits of such adaptation, such as decreased size, increased reliability, simplified operation, and reduced cost;

	(3) 所請發明與該習知裝置（方法或產品）的差異，為其他先前技術與該習知裝置之差異或先前技術中之一般原理所含蓋——比如說，所請發明與該習知裝置的差異，其技術上之進展未有超越另一習知裝置所揭示之層次；
	(3) a finding that the differences between the claimed invention and the prior art were encompassed in known variations or in a principle known in the prior art—e.g., there was no technological advance beyond the skill shown in another known device;

	(4) 基於上開設計誘因或市場壓力，該技術領域中具有通常技術者能將前揭習知裝置（方法或產品）改變成所請之發明，且所為之改變對其技術領域中具有通常技術者而言是可預期的；
	(4) a finding that one of ordinary skill in the art, in view of the identified design incentives or other market forces, could have implemented the claimed variation of the prior art, and the claimed variation would have been predictable to one of ordinary skill in the art; and

	(5) 其他任何Graham事實調查的結果，如其可協助闡明“顯而易知”核駁理由。
	(5) whatever additional findings based on the Graham factual inquiries may be necessary, in view of the facts of the case under consideration, to explain a conclusion of obviousness.

	換言之，本項論理方式的邏輯在於：設計上的誘因或其他市場的壓力，促使一通常技術者以可預期之方式改變先前技術，並導致所請之發明。
	The rationale to support a conclusion that the claimed invention would have been obvious is that design incentives or other market forces could have prompted one of ordinary skill in the art to vary the prior art in a predictable manner to result in the claimed invention.

	G. 先前技術中的某些教示、建議或動機，得使一通常技術者據以修改一份前案或將多份前案之教示予以組合，從而完成所請之發明；其要件如下：
	G. Some Teaching, Suggestion, or Motivation in the Prior Art That Would Have Led One of Ordinary Skill To Modify the Prior Art Reference or To Combine Prior Art Reference Teachings To Arrive at the Claimed Invention

	(1) 在前案文獻身上或所屬技術領域中具有通常技術者之一般知識中，存有某些教示、建議或動機，可資用以修改一份前案或將多份前案之教示予以組合；
	(1) a finding that there was some teaching, suggestion, or motivation, either in the references themselves or in the knowledge generally available to one of ordinary skill in the art, to modify the reference or to combine reference teachings;

	(2) 上開修改或組合，具有合理的成功機會；
	(2) a finding that there was reasonable expectation of success; and

	(3) 其他任何Graham事實調查的結果，如其可協助闡明“顯而易知”核駁理由。
	(3) whatever additional findings based on the Graham factual inquiries may be necessary, in view of the facts of the case under consideration, to explain a conclusion of obviousness.

	換言之，本項論理方式的邏輯在於：所屬技術領域中具有通常技術者可被誘導去組合先前技術，以完成所請之發明，且其具有合理的成功機會。
	The rationale to support a conclusion that the claim would have been obvious is that a person of ordinary skill in the art would have been motivated to combine the prior art to achieve the claimed invention and that there would have been a reasonable expectation of success.

	必須注意的是，就教示、建議或動機測試法而言，先前技術之組合並不需要明示之建議來支持。此外，組合的動機可以是隱含的，或得自所屬技術領域中具有通常技術者之知識；在某些情況，組合的動機亦可能源自於所欲解決問題之本質。再者，組合的動機不僅可隱含於：「當自全體先前技術所共同架構之知識中，能夠擷取出一相關建議時」，也同樣隱含於：「當所請發明並非基於技術上的理由所為之改良，且引用文獻的組合可導致產品或製程更為人所喜時；比如：更堅固、更便宜、更乾淨、更快速、更輕盈、更小巧、更耐用或更有效率等」。這是因為：經由產品或製程的改良來強化其商業上的競爭力，不僅是舉世皆然，甚至於可說是一種常識；故，吾人以為：在上述情況時，可視同隱含一個「將前案予以組合」的動機，即便是前案本身未有暗示任何如是之建議。因此，在這種情況之下，所當考量的是：通常技術人士是否具有足夠的知識及技能以組合前案，而非是動機。
	In the teaching, suggestion, or motivation test, an explicit suggestion to combine the prior art is not necessary. The motivation to combine may be implicit and may be found in the knowledge of one of ordinary skill in the art, or, in some cases, from the nature of the problem to be solved. An implicit motivation to combine exists not only when a suggestion may be gleaned from the prior art as a whole, but when the ‘improvement’ is technology-independent4 and the combination of references results in a product or process that is more desirable, for example because it is stronger, cheaper, cleaner, faster, lighter, smaller, more durable, or more efficient. Because the desire to enhance commercial opportunities by improving a product or process is universal—and even common-sensical—we have held that there exists in these situations a motivation to combine prior art references even absent any hint of suggestion in the references themselves. In such situations, the proper question is whether the ordinary artisan possesses knowledge and skills rendering him capable of combining the prior art references.


三、我國進步性與美國顯而易知性之比較

	我國進步性
	美國顯而易知性

	發明．．．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。（專利法第22條第4項）
	若所請發明與先前技藝之差異，對於發明時所屬技術領域中具有通常技術者是為顯而易知，則不予專利。（美國法典第35篇第103條）

	(一)該發明所屬技術領域中具有通常知識者
該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力，而能理解、利用申請日之前的先前技術。通常知識，指該發明所屬技術領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。
	所屬技術領域中具有通常技術者並非僅止於知悉所請發明創作時之相關技藝，更是一位具有一般創造力的人，而不是一個說一動、做一動的機器人。在許多情況下，通常技術人士具有「自行將數項專利之教示，如拼圖般地搭配在一起」之能力。

	(二)輕易完成與顯而易知
該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據一份或多份引證文件中揭露之先前技術，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式完成申請專利之發明者，該發明之整體即屬顯而易知，應認定為能輕易完成之發明。顯而易知，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者以先前技術為基礎，經邏輯分析、推理或試驗即能預期申請專利之發明者。
	

	(三)進步性之審查原則
審查進步性時，得以多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合，判斷申請專利之發明是否能輕易完成。惟前述技術內容的組合，在請求項的申請日，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，必須是明顯的情況下，始得為之。
	在前案文獻身上或所屬技術領域中具有通常技術者之一般知識中，存有某些教示、建議或動機．．．使所屬技術領域中具有通常技術者可被誘導去組合先前技術，以完成所請之發明，且其具有合理的成功機會。

	技術內容的組合對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否明顯，應依下列事項決定之：
	

	(1) 就發明所欲解決之問題而言，引證文件的技術內容是否促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將其所揭露的技術內容組合在一起。若兩技術內容所揭露之必要技術特徵先天即不相容，則其技術內容的組合並非明顯。
	在判斷顯而易知性時，關鍵並不在於創作所請發明之特定動機，亦非是發明人所欲解決之問題。正確的顯而易知性分析是，於衡量所有事証後，該發明對所屬技術領域中具有通常技術者而言，是否為顯而易知？

	(2) 就技術領域而言，引證文件的技術內容是否屬於相關的技術領域。若兩技術分屬不相關的技術領域，通常其技術內容的組合並非明顯。
	

	(3) 就組合之動機而言，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理的動機組合一份文件中之多項技術內容，則其技術內容的組合係屬明顯。
	組合的動機可以是隱含的，或得自所屬技術領域中具有通常技術者之知識；在某些情況，組合的動機亦可能源自於所欲解決問題之本質。再者，組合的動機不僅可隱含於：「當自全體先前技術所共同架構之知識中，能夠擷取出一相關建議時」，也同樣隱含於：「當所請發明並非基於技術上的理由所為之改良，且引用文獻的組合可導致產品或製程更為人所喜時；比如：更堅固、更便宜、更乾淨、更快速、更輕盈、更小巧、更耐用或更有效率等」。這是因為：經由產品或製程的改良來強化其商業上的競爭力，不僅是舉世皆然，甚至於可說是一種常識；故，吾人以為：在上述情況時，可視同隱含一個「將前案予以組合」的動機，即便是前案本身未有暗示任何如是之建議。因此，在這種情況之下，所當考量的是：通常技術人士是否具有足夠的知識及技能以組合前案，而非是動機。

	(四) 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；
	(1) 確定先前技術之範圍及內容；

	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；
	(3) 確立所屬技術領域中具有通常技術者之水準。

	步驟4：確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異；
	(2) 確認所請發明與先前技藝之差異；

	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。
	

	此外，若申請人提供輔助性證明資料支持其進步性時，應一併審酌。
	此外，其他與顯而易知性爭點相關之客觀證據（如果有的話），亦應一併衡量。

	其中，相關先前技術所揭露的內容，指多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容。
	先前技術並非侷限於引用文獻本身，更包括所屬技術領域中具有通常技術者所領悟的部分。總而言之，在解答顯而易知性的問題時，其重點在於：該發明創作時所屬技術領域中具有通常技術人士可得知悉者，以及該通常技術人士進而可得為之者。至於該通常技術人士所得知悉及其因而所擁有之能力，究竟是出自文獻、業界之一般技術、抑或是常識，則非所問。

	其次，依前述步驟4所得到之差異有下列情形之一時應認定申請專利之發明能輕易完成，不具進步性：
	

	a. 具有差異之技術特徵係自相關先前技術轉用者

若具有差異之技術特徵係由某一技術領域之先前技術轉用至其他技術領域，且未產生無法預期的功效者，即屬相關先前技術之轉用。
	

	b. 具有差異之技術特徵係屬通常知識之等效置換

具有差異之技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時的通常知識即能予以置換，且未產生無法預期的功效者，即屬等效置換。
	(B) 以既有之元件簡單置換另一元件，並獲致可預期之結果；其中，所置換之零組件及其功能為該技術領域所習知；且所屬技術領域中具有通常技術者得為上開零組件間之置換，並可預期置換後之結果；

	c. 具有差異之技術特徵為相關先前技術中所建議之技術。
	(G) 先前技術中的某些教示、建議或動機，得使一通常技術者據以修改一份前案或將多份前案之教示予以組合，從而完成所請之發明。

	復次，若申請時的通常知識或先前技術之揭露內容，會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨問題時，轉用、置換、改變或組合該先前技術所揭露之內容而完成申請專利之發明者，應認定該發明不具進步性。
	在判斷顯而易知性時，關鍵並不在於創作所請發明之特定動機，亦非是發明人所欲解決之問題。正確的顯而易知性分析是，於衡量所有事証後，該發明對所屬技術領域中具有通常技術者而言，是否為顯而易知？

	(五) 相關發明之進步性判斷
	

	1. 開創性發明

開創性發明，指對於所欲解決之問題為全新的技術，毫無相關先前技術之發明。開創性發明與申請時的技術水準相比，本質上即存在技術上之開創性，故具進步性。
	

	2. 轉用發明

轉用發明，指將某一技術領域之先前技術轉用至其他技術領域之發明。若轉用發明能產生無法預期的功效，或能克服該其他技術領域中前所未有但長期存在於該發明所屬技術領域中的問題，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。
	

	3. 用途發明

用途發明，指將已知物質或物品用於新的目的之發明。若用途發明能產生無法預期的功效，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。
	

	4. 置換技術特徵之發明

置換技術特徵之發明，指將先前技術中之技術特徵置換為其他先前技術中之技術特徵的發明。若置換技術特徵之發明能產生無法預期的功效，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。惟若置換技術特徵之發明僅是以先前技術中具有相同功能之手段予以等效置換，而未產生無法預期的功效，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。
	B. 以既有之元件，簡單置換另一元件，並獲致可預期之結果；其要件如下：

(1) 先前技術中之某一裝置（方法或產品等）與所請裝置之差異在於：某些零組件（步驟或成份等）為其他零組件所置換；

(2) 所置換之零組件及其功能為該技術領域所習知；

(3) 所屬技術領域中具有通常技術者得為上開零組件間之置換，並可預期置換後之結果；

	5. 省略技術特徵之發明

省略技術特徵之發明，指刪減先前技術中之技術特徵，例如物品之元件或方法之步驟等之發明。若省略技術特徵之發明仍然具備原有的全部功能或能產生無法預期的功效，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。惟若省略技術特徵之發明喪失所省略之技術特徵的功能，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。
	按，美國2007年10月10日所公告之顯而易知性審查指南，未有著墨於「省略技術特徵之發明」；惟，美國專利審查基準備有相關規定，詳見MPEP §2144.04-II.。

	6. 改變技術特徵關係之發明

改變技術特徵關係之發明，指改變先前技術中之元件形狀、尺寸、比例、位置及作用關係或步驟的順序等之發明。若改變技術特徵關係之發明能產生無法預期的功效或新的用途，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。
	按，美國2007年10月10日所公告之顯而易知性審查指南，未有著墨於「改變技術特徵關係之發明」；惟，美國專利審查基準備有相關規定，詳見MPEP §2144.04-IV. & MPEP §2144.04-VI.。

	7. 組合發明

組合發明，指組合先前技術中複數個技術手段所構成之發明。若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，無論其技術特徵是否全部或部分為已知，均應認定該發明非能輕易完成，具進步性。
	A. 依照既有之方法，組合先前技術之元件(element)，並獲致可預期之結果；
G. 先前技術中的某些教示、建議或動機，得使一通常技術者據以修改一份前案或將多份前案之教示予以組合，從而完成所請之發明。
又，加乘之效果或可預期、或無法預期，正如其他特性一般，此與其所屬技術領域有關。5

	8. 選擇發明

選擇發明，指從先前技術的較大範圍中，有目的的選擇先前技術未明確揭露之較小範圍或個體作為其技術特徵之發明。選擇發明常見於化學及材料技術領域。由於選擇發明係由較大範圍之先前技術中選擇較小範圍或個體作為發明之技術特徵，其全部或部分技術特徵必然已為先前技術所涵蓋。若選擇發明所選擇之技術特徵並未明確揭露於先前技術中，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識，尚無法由先前技術推導出該被選擇之技術特徵，而產生較先前技術更為顯著或無法預期的功效時，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。
	按，美國2007年10月10日所公告之顯而易知性審查指南，未有著墨於「選擇發明」；惟，美國專利審查基準備有相關規定，詳見MPEP §2144.05-II.。


四、美國顯而易知性對我國進步性之啟示及心得

首先，美國以為：所屬技術領域中具有通常技術者，並非僅止於知悉所請發明創作時之相關技藝，更是一位具有一般創造力的人，而不是一個事事仰賴指令的機器人；在許多情況下，通常技術人士具有「自行將數項專利之教示，如拼圖般地搭配在一起」之能力。此等解釋，毋寧是更貼近於人類的真實行為。事實上，當一通常技術者面臨市場壓力或設計誘因時，其自然而然會在能力範圍內，自行嘗試各種可能的解決之道，祇要他相信此事具有合理的成功機會，而不會坐等別人告訴他該怎麼做。此外，先前技術的教示、建議或動機無須是明示或百分之百的肯定，祇要具有合理的成功機會，通常技術者即可被誘導去修改或組合先前技術，以完成所請之發明。

其次，美國以為：在判斷顯而易知性時，關鍵並不在於創作所請發明之特定動機，亦非是發明人所欲解決之問題；正確的顯而易知性分析是，於衡量所有事証後，該發明對所屬技術領域中具有通常技術者而言，是否為顯而易知。事實上，世事往往殊途同歸，即便是先前技術與所請發明之創作目的有所不同，由上開先前技術之教示、建議或動機仍有可能組合出所請之發明。

再者，美國以為：設計上的誘因或市場的壓力，得促使通常技術者以可預期之方式改變先前技術，進而導致所請之發明。事實上，時勢往往驅策業者，以較新科技改造舊有的構想或創作（例如：將現代之電子科技導入舊有的機械裝置），據以取得商業上的競爭力（比如：縮小尺寸、提升可靠性、簡化操作、降低成本等）或與其他之現代化裝置搭配。此時，先前技術之組合動機或創作所請發明之動機，不言自明。

最後，美國以為：組合的動機可隱含於：「當所請發明並非基於技術上的理由所為之改良，且引用文獻的組合可導致產品或製程更為人所喜時；比如：更堅固、更便宜、更乾淨、更快速、更輕盈、更小巧、更耐用或更有效率等」。舉例來說，將一習知裝置上的某一元件，以不同（但亦習知）的材質建造，據以節省成本；則，無論改良後的裝置是否擁有更好的性能，所當考量的是：通常技術人士是否具有足夠的知識及技能以組合前案，而非是動機；因為，藉由產品或製程的改良以強化商業上的競爭力，不僅是舉世皆然，甚至於可說是一種常識。換句話說，用以支持「顯而易知」的理由，並非侷限於技術上的理由，非技術性的理由亦同樣可以接受。

綜觀美國專利商標局因應KSR案例所作之顯而易知性審查指南，從所屬技術領域中具有通常技術者的詮釋上，以至對先前技術之教示、建議或動機的論述上，乃至於所列舉之顯而易知性的論理模式，自成一套嶄新的體系。其間，諸多見解我國未曾涉獵，或與我國現有之觀點相左，值得吾人重新檢視現行之審查基準，以與國際接軌。
五、註釋

注1：
詳見美國最高法院KSR v. Teleflex專利爭訟案之判決文第II章第B節第2段，茲將原文節錄如下：

The obviousness analysis cannot be confined by a formalistic conception of the words teaching, suggestion, and motivation, or by overemphasis on the importance of published articles and the explicit content of issued patents. The diversity of inventive pursuits and of modern technology counsels against limiting the analysis in this way. In many fields it may be that there is little discussion of obvious techniques or combinations, and it often may be the case that market demand, rather than scientific literature, will drive design trends. Granting patent protection to advances that would occur in the ordinary course without real innovation retards progress and may, in the case of patents combining previously known elements, deprive prior inventions of their value or utility.
注2：
本文所探討之顯而易知性，主要係依據美國2007年10月10日所公告之審查指南“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.”

注3：
按，“with a reasonable expectation of success”的涵意曾就教於James C. Housel, Patent Attorney, Office of Intellectual Property Policy and Enforcement, United States Patent and Trademark Office；其問答如下：

Question:
Why should we need the limitation “with a reasonable expectation of success” to confine potential solutions because I think a finite number of potential solutions would automatically imply a reasonable expectation of success?
Answer:

In reference to your additional question regarding our obviousness guidelines in view of the KSR decision, let me first observe that in the past, the test you've set forth below for "Obvious to try" was characterized as "Obvious to do". The reason I emphasize this point is that the conclusion of obviousness must always be based on a reasonable expectation of success.

 With this principle in mind, the test requires articulation of a finite number of identified, predictable potential solutions to the recognized need or problem. It may be possible to identify one million possible identified, predictable potential solutions to a recognized need or problem, yet "one million" though large, is still finite. How then do we test whether or not to conclude that the claimed solution would have been obvious?

 We must be able to articulate that one skilled in the art would have pursued these finite potential solutions with a reasonable expectation of success. In other words, one skilled in the art would have a reasonable expectation that at least one of those known solutions would prove successful. Where the number is finite and small, the reasonable expectation of success may be easier to articulate than where the number is finite, but large. However, there are many other considerations that the examiner must consider in addition to the number of potential solutions, including the nature of the invention, the state of the art, skill level of one in the art, the predictability in the art, etc. All of these considerations must be taken into account when determining whether or not there is a reasonable expectation of success.
注4：
按，此處之“technology-independent”經USPTO解釋如下：

The meaning of the term in the context used in KSR is that the justification for the improvement is not based on purely technical grounds. For example, there may be economic savings in using one known material to construct a part over the material taught in a primary reference. In that case, it would have been obvious to one of ordinary skill in the art to have constructed the part in the primary reference from the other known material in order to achieve cost savings over the original material, even though the other known material may not have better performance. Thus, the justification for concluding obviousness is not dependent on technical reasons per se. The Supreme Court therefore was reaffirming a principle that any rational and articulable justification flowing from the prior art and the ordinary skill in the art for arriving at the combination, whether for technical or non-technical reasons, is acceptable.
注5：
按，Jasemine C. Chambers於2008/7/31在本局簡介美國顯而易知性之投影片-52「Unexpected Results」提及“Synergism is merely a property like any other property – it may be expected or unexpected depending on the particular art.”

學員資料
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