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壹、前言
　　國際工業財產權律師協會（Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle, FICPI）與美國智慧財產法協會（American Intellectual Property Law Association, AIPLA）曾聯合於2001、2003及2007年就專利申請案世界性的爆炸性成長對於專利制度運作所帶來的影響，邀請各主要專利局及權利人團體舉辦高階的專業研究會。鑒於專利積案的處理仍是各專利局所面臨的最大挑戰，且因專利申請至獲准所需等待時間過久無法與產品計畫上市時程配合，發明人漸漸的對於取得專利產生質疑，一些政策決策者也對於專利制度是否符合公眾利益開始產生疑問。為解決上述問題，有必要從專利局、專利申請人、專利代理人及學術界等針對積案產生原因，專利審查程序、實質審查或制度須作那些變革及申請人對於減少積案能做什麼等問題，提出專業意見坦誠討論，共同尋求解決專利積案問題的必要措施。FICPI及AIPLA爰決定於2010年6月再度舉辦專業研習會邀請專利申請人、專利權人、專利局官員及專利代理人等交換看法共同討論。
　　此一專業研習會只限定主辦單位之註冊會員或由主辦單位邀請方得參加。感謝中華民國專利師公會蔡理事長坤財透過私人交情，獲得FICPI理事長Peter Huntsman 及AIPLA理事長 Alan Kasper聯合邀請報告人參加2010年6月17日及18日於蘇格蘭愛丁堡舉辦之專利局積案危機研習會（The Patent Offices Backlog Crisis）。本項研習會參加者有來自各國專利局之官員、專利代理人、企業界智權人員、專利權人組織代表、學者等約80人。研習內容由主辦單位邀請之專利局官員、代理人、業界與學術界專家就專利積案之發生原因、解決之阻礙、因應對策、專利法令歧異、國際調和與成果分享等議題進行報告與交換意見。
    此行研習目的為參與國際專利研習活動，增加本局國際參與機會，了解各國對於專利積案所採對策，促進本局施政措施與國際接軌，並供我國清理專利積案參考。
貳、專利積案、產生原因及其經濟影響
　　何謂積案（Backlog）？ 歐洲專利局副局長Wim Van der Eijk指出每一個專利局皆會有一定數量在審查流程中或等待審查之申請案存量（stock），並非所有繫屬於專利局尚未審結之申請案皆屬於積案，只有那些逾期尚未審結之申請案才是造成問題之積案（Blocklogs）。問題是積案的數量在過去10餘年來持續成長，已引起世界主要專利局的關注，再由於媒體輿論的報導積案對於經濟與創新的潛在影響，更加深了大眾對於專利制度的憂慮，儘管專利申請人、專利局及第三者對於合理的審結期限看法不同，英國智慧局Mr. Andrew Bartlett則發現不管如何定義積案，積案增加都會引起專利局之重視。美國專利商標局Dr. Arti Rai則評論積案並非所有技術領域都面臨之全面性問題。歐洲專利師公會Mr. Kim Finnila則認為積案只是一個狀況稱不上危機。CIPA之Mr. Jim Boff則指出以Google檢索〝patent backlog〞最早在1948年就出現過該術語，積案並不是新玩意兒，不必太驚訝。積案是專利局的審結能量無法因應新增申請案數量的結果，綜合歐美各界的看法，認為各專利局審查人員無法漫無限制的增加，在某些技術領域會形成積案較多的情形，並不令人意外，重要的是應去探究積案形成的原因。
    英國智慧局委託倫敦經濟研究院的研究結論指出形成積案的因素包括：申請案的數量增加，申請案的複雜度提高，可准予專利的門檻較寛引導更多的申請案，可專利標的範圍擴大吸引更多申請案，全球化使得跨國申請專利數量增加。

　　歐盟商業總會（Business Europe）Mr. Jacques Combeau提出公司企業之專利申請策略也會影響積案，有些公司策略會導致提出過多的申請案，有些公司策略會延緩申請案審查過程。例如公司為保護專利技術而採取之專利叢林〝patent thicket〞策略，為在塑造技術領先者之企業形象，為在參與patent pool中占有更大的份量，都會導致提出過多之專利申請案。為了確保申請專利範圍涵蓋上市之產品，為了爭取時間修正申請專利範圍以涵蓋競爭者之產品，為了讓競爭者分擔專利不確定的風險，亦會導致公司設法延緩專利審查過程。
英國智慧局委託倫敦經濟研究院的研究結果顯示美、日、歐三局的專利審結期間每延長1年，將造成約76億英磅（約114億美元）的損失。此一估計主要包含3個部份：（1）因為如果要等待更長時間才能獲准專利，會抑制發明創新的意願，整體估計損失之76億中約有60億英磅為創新減少的損失。（2）審結時間延長對於不具專利性申請案，在審查程序中所投入資源的浪費。（3）因為專利申請能否獲准之不確定性，而暫時獲得獨占利益及阻卻競爭者投入研發造成社會之無謂損失。僅管該研究報告強調損失數字僅是一個估計值，該報告亦未將因為審結期間延長對於專利品質的影響納入評估，該研究預測在未來5年內，審結期間將多延長1年。僅管獲准專利等待的時間很長，申請人寧願獲得好品質的專利，而不願犧牲品質以爭取審結速度，所以雖然有不同形式的加速審查機制，但使用的比率比不高。該研究報告提醒不可忽視審結時間延長對於第三者利益的影響。
叁、因應積案之對策
各國專利局之組織性質、規模大小、專利法規及面臨積案嚴重程度不盡相同，所能採取之因應對策亦不盡相同，綜合各專利局所採取之對策大致包括下列幾項。

1.爭取財源及調整規費

專利積案之形成不外乎在一定期間內請求審查之案件量大於專利局所能審結之能量，逐漸累積所造成，欲解決積案唯有靠提升審結能量著手，提升審結能量不管是增加審查人員、提升審查效能、改善審查工具等或其他可達到相同功效之方法，在在均有賴財務支援。俗話說：巧婦難為無米之炊，沒有錢辦不了事。美國專利商標局將目前積案問題歸咎於國會在90年代將該局之部分業務收入挪做其他用途，未全額投入專利審查業務所致。因此，充足的財源，為有效解決專利積案的先決條件。

專利局亦藉由專利申請費、審查費或年費的調整，試圖改變申請人的申請行為，以節制提出專利申請之泛濫情形。但是美國密蘇里大學Dennis Crouch教授的實證分析指出，一般申請人提出專利申請的決定對於規費價格的高低缺乏彈性，除非提高很高的價格才會相對的反映在申請案的減少，也就是說如果專利局提高申請費5%，申請案的數量並不會減少5%，結果是專利局多賺了規費收入。但是專利局調整規費時不會以賺錢為目的，調高申請費及審查費時就同步調低年費，以平衡專利權人的支付成本。所以調整規費並不一定能達到改變申請人行為的目的。歐洲專利師公會Kim Finnila理事長指出歐洲專利局2007年調整規費並未達到原先預期改變申請人行為的目的，雖然年費調漲增加收入，但請求項審查費的調漲實際上導致收入的減少，同時因為審查費的調漲，導致專利請求項內容複雜化，使審查難度提高。K理事長批評專利規費的調整必須有實證的基礎，同時必須充分的與申請人、專利權人及代理人溝通，取得共識才有可能獲致預期效果。
另一種有關規費的手段，為日本特許廳採取的返還審查費制度，則有效的提高了撤回或放棄專利申請的件數，一方面有效減少了積案，另一方面使審查資源用於審查需要專利的申請案。

2.增加審查人員

增加審查人員是因應積案的有效方法，過去幾年美國專利商標局及中國國家知識產權局採取了大量進用學經歷優秀的審查人員，長期對於提升審查效能當有幫助。但是如何留住優秀資深的審查人員，常常又是困擾專利局的頭痛問題。英國智慧局Bartlett指出在目前財政困難時期，以傳統增加審查人員來因應審查負荷的做法，已無法被接受，建議必須提出創新的做法。日本特許廳則創造出在固定期間內增加審查人力，解決積案的權宜作法。美國專利商標局諮詢委員Adler則認為在一個沒效率的體制內，僅僅增加審查人力，也許可有些許效果，但將付出高昂的成本。
3.業務外包

在專利審結期間日益延長，專利審查負荷越來越重，審查官員額增加困難的情況下，衍生出將專利前案檢索業務外包的變通做法，最早是由日本特許廳於1985年即成立外圍機構財團法人工業所有權協力中心（IPCC），日本特許廳Minami副廳長認為在嚴謹法律規定下，將專利申請案前案檢索作業，外包予經過政府認可的專業機構承做，具有高效能。韓國智慧局則指出雖然委外檢索的成本比審查官自行檢索高，在加強檢索人員與審查人員訓練下，仍不失為一可行的解決積案之方法。
4.強化教育訓練

為提申審查品質與審查效率，審查官需接受定期與特定目的的教育訓練。除了新進審查人員需施予檢索審查技能訓練及學習專利法規與審查基準外，定期的在職訓練對於提升審查人員的審查品質與審查效率亦極重要，如藉由實際案例的研討以取得相同技術領域的審查人員對於實際適用法規與審查基準之共識，均有助於審查人員與申請人或代理人溝通。美國專利商標局特別加強審查人員對於專利申請範圍解讀之訓練，及與申請人面詢溝通之技巧，以提升專利審查過程之速度。韓國智慧局採取提供e-training 課程供外包人員加強前案檢索訓練，以提升檢索效率。除了對於審查人員或檢索人員的訓練外，針對申請人及代理人的教育訓練也可提升專利申請案的品質，進而可使得專利局的審查效率提高，如日本特許廳對於企業申請人高層進行勸導提升申請案品質，設置諮詢輔導團協助個人或中小企業專利申請案品質。中國國家知識產權局則大幅增加審查人員教育訓練經費，廣設服務據點，提供專利資訊服務，均有助提升專利申請案品質。
5.改善基礎設施
優先權文件電子交換、前案檢索報告或審查結果之跨局線上擷取，及加強審查管理、提升資料庫檢索效能等都有賴效率高、功能強大之資訊架構支援及使用共通資料格式方得以達成。美國專利商標局Rai 處長認為該局現有資訊架構已太老舊，必須投資大筆經費改善以因應21世紀的標準。AIPLA理事長Alan Kasper 則認為共通的專利申請格式、通用的XML語言為提升品質與減少積案的主要關鍵；K氏認為從代理人、申請人及專利局的角度來看共通的專利申請格式可以節省大量成本。
6.利用他局檢索審查結果

英國一項研究顯示約有3分之1的專利申請案是重複的；3邊局的統計指出於2008年3局一共受理99萬件申請案，其中約有26萬件是重複向2個局以上提出申請，3邊局組織的目的是希望如何避免對相同內容的申請案做重複的檢索與審查，因此發展出成果分享的方式，包括越來越廣泛使用的PPH及JPFAST。成果分享以檢索成果的分享為主，因為較為簡易與爭議較少， 故除非對於可專利標準取得調和，審查成果的分享很難取得重大進展。有人認為積案問題或許可以成為促進專利法規與審查實務調和的動力，但是值得注意的是利用其他專利局的檢索或審查結果，有賴專利局間的信賴與透明化。
英國、加拿大及澳洲3國專利局，基於相同歷史淵源、法律規範、規模相當及長期接觸關係，於2008年4月組成溫哥華組合（Vancouver Group）相互承認檢索及審查結果，並且是由專利局間自動交換的，對於專利申請範圍相同之專利申請案，除非認為確有必要，否則第2申請局不做額外的檢索或審查，3國專利局間的相互承認係以公開與透明的方式辦理。相互承認與參考利用他局檢索或審查結果性質不同，歐洲專利局經過討論不同意採取相互承認的方式，惟將積極推動參考利用會員國檢索成果之做法，Eijk副局長指出5局合作推動的10個基礎計畫將可達到避免重複檢索，提升審查效率與品質。
縱然大家都同意PCT已有成果分享的設計，但是也都認為其成果不如原來預期。惟英國智慧局則提供了一項創新的快速審查服務，對於PCT申請案不管是在國際階段或國內階段有正面評價者，英國智慧局將接受加速審查申請。

7.專利審查法規調和
專利法規的調和，可有效促各國進專利局審查人員再利用他局所做的檢索與審查成果而避免重工的浪費。但重要的是各國專利局間應有互信與透明作法，藉由專利檢索或審查的委託與諸如PPH協議的推動，將可增進雙方的互信與透明度。

因為政策或政治因素各國專利法規無法順利進行國際調和，同時各國法令修正也曠日費時，因此對於同一發明在各國重複提出專利申請，尚無法以全球思考來解決問題，使得各國專利局僅能尋找解決各自問題的方法，雖然有發展出雙邊的解決方案如PPH，但對於解決積案實際上貢獻不大。各國如無政治決心參考應用國際最佳做法，將難以有大進展。

肆、主要專利局因應積案之對策

一、歐洲專利局

　　歐洲專利局在2009年尚未完成檢索或審結之檢索、審查或異議申請案約有70萬件，其中56%屬於逾期尚未審結之積案。歐洲專利局在專利申請的審查程序採取先進行前案檢索再受理審查申請之作業方式，對於專利申請案之前案檢索依據專利合作條約（PCT）、歐洲專利公約（EPC）與會員國間之雙邊協議等規定，訂定有嚴謹時限，例如EPO受理之第一次申請案須於6個月內完成，會員國申請案代行檢索須於9個月內完成，PCT申請案須於16個月內完成檢索報告，EPO受理之第二申請案須於18個月內完成等，對於審查案則相對的未嚴格限定。歐洲專利局是比較專心致力於遵守申請案前案檢索的時限，因此，專利審查就費時較久。
    歐洲專利局採取之對策：
1.參與5局（IP5）合作研究解決之計畫
　　鑒於專利積案的主要來源是因同一發明分別向多個專利局提出專利申請所致，亟須專利局間相互合作以避免重工（duplication of work），此即為5個主要專利局（歐洲、日本、韓國、中國及美國,IP5）合作計畫之主要目標。歐洲專利局強調合作的兩個前提為品質及及時性（Time liness）。如果各專利局間要能利用他局之檢索或審查結果，必須採用共同之專利分類，使用共同之資料庫，以共同之檢索工具作業，共同之審查基準…等，方能使各國審查人員互相認同檢索與審查結果之品質。此一部分5局局長於2008年10月在韓國濟州島會議已決定共同致力於專利審查之調和及分工合作，並提出10項基礎計畫分別由各局認領2項計畫負責研擬推動。EPO承辦共同分類及共同文件規範等2項計畫。
　　歐洲專利局認為如果各專利局間要能利用他局之檢索成果，各個專利局應優先就首次申請案進行前案檢索，如此第二次申請案受理局在審查時即可利用首次申請案受理局所作之檢索結果，此即為及時性。

2.申請人須檢附首次申請局之檢索報告
　　歐洲專利組織理事會於2009年10月28日會議決定修正歐洲專利公約實施細則第141條（EPC Rule 141），規定自2011年1月1日起向EPO申請專利主張該組織會員國優先權者，必須檢附首次申請局之檢索報告，以落實利用會員國專利局檢索成果（Utilisation Implementation Project, UIP），減少重複檢索之資源浪費。
3.提升專利品質（Raising the Bar）
為提升專利申請案品質與審查效率，歐洲專利局採取一系列之措施，包括：

(1)審查基準依據最近之訴願決定案例修正，以確保審查官有效與一致的應用相同基準。

(2)清楚明確的界定檢索的標的

(3)重視檢索意見

(4)實質審查範圍限定於已檢索過標的之範圍

(5)限制得提出分割申請案之時間（自審查官發出第1次通知起24個月內）

(6)改善歐洲專利局所提供之專利資訊

4.專利審查流程再造（Single Patent Process）
　　歐洲專利局將藉由審查流程（包括程序及實質審查）自動化之改善，以提升審查效率。由審查部門副局長（VPI）領軍之計畫團隊結合審查人員代表、會員國專利局與外部相關業界代表共同參與檢視與研討審查流程再造工程。此一流程再造計畫為中程計畫，預計在2012年完成規劃實施。
5.招募審查人員
　　招募審查人員是清理積案的一個選項，歐洲專利局將不再大量增加審查人員，招募新人的政策將僅限於退休、離職人員的遞補。

二、美國專利商標局

　　美國專利商標局Arti Rai處長（Administrator for External Affairs, USPTO）認為積案問題存在於需加速審理之特定產業，並非全面性的問題。並分析美國專利商標局之積案，是由於該局之規費收入未能全數用於業務營運；收費標準規定於法律，很困難反應成本調整因應；該局資訊系統老舊，無法提升檢索效率；審查官計點標準未能提供誘因使審查人員快速找出可准之專利標的；及審查官大部分不參考利用其他專利局之檢索審查成果（美國有一半的申請案先在其他國家提出首次申請）
    美國專利商標局採取之對策：
1.緊湊的審查作法（Compact Prosecution Initiatives）
　　加強審查人員申請對於專利範圍解讀、面談溝通技巧的訓練，要求審查人員儘早的告知申請人具可專利性的標的與範圍，俾利申請人快速的修正說明書與申請專利範圍，而能儘速結案。如此，將可直接減少公文往返次數，減少申請案審結所需時間，有助於積案之清理。
2.修改審查官審查計點規定
　　美國專利商標局的專利審查官計點規定有鼓勵審查官與申請人延緩審查過程與提出連續審查申請（RCE）之誘因，此不利於申請案的快速審結，該局將全面檢討修正審查計點規定，給予非RCE申請案發出首次通知較高的點數，提供誘因鼓勵審查官多處理新申請案，同時提供獎勵誘因，鼓勵審查官提高生產力。

3.首次通知前面詢

　　為加速達成申請人與專利審查人員間的共識。審查官檢索前案發現申請案有不符專利要件情事者，先通知申請人面詢，以儘早提供申請人據以參考修正申請案，俾利儘速結案。根據該局2008年起試行的結果，數據顯示此一面詢作法明顯的提升首次通知即核准審查之比例。
4.參考利用外國專利審查成果（PPH）

　　美國專利商標局已經與10個專利局訂定PPH計畫，對於主張優先權之申請案，得參考利用首次申請局之審查結果，減少重複檢索之時間浪費。統計顯示在提出利用PPH申請後3個月可發出首次通知，與一般案件需時25.8個月比較，可有效縮短審查時間。自2006年7月與日本特許廳開始試辦PPH起，至2010年6利用PPH之申請累計已達3000件，為進一步鼓勵申請人利用PPH機制，美國專利商標局自2010年5月25日起免收申請利用PPH規費，同時製作FAQ及〝How to…〞網頁，擴大推廣宣導利用PPH。美國專利商標局Kappos局長提出目標至年底達到4000件利用PPH申請，明年以後每年皆加倍成長。美國專利商標局同時持續與西班牙、俄羅斯、中國、法國、以色列及奧地利洽談PPH計畫。
　　為擴大成果分享之範圍，美國專利商標局自2010年1月29日起與日本特許廳及歐洲專利局試辦整合利用PCT檢索報告之PCT-PPH計畫，韓國智慧局於6月份亦加入該項試辦計畫。
5.對於小實體申請人提供特別優惠
　　美國專利商標局為減少積案，對於獨立發明人與小實體申請人，提供特別優惠辦法。若獨立發明人或小實體申請人撤回一件申請案則可以選擇一件申請案加速審查。因此，美國專利商標局得以運用審查資源在申請人認為重要的申請案，而不浪費時間審查申請人不再想要的案件。同時每一件撤回案即直接減少積案的數量。

三、韓國智慧財產局

　　韓國智慧財產局Chang Ryong Kim副局長說明在過去10年平均每年請求審查案約12萬6千件，同時期該局每年平均審結11萬8千件，因此，每年增加8千件積案，至2009年底積案累計約22萬件，近兩年審結時間遞增為15個月，逐漸引起申請人不滿意。Kim副局長表示審結時間的延長主要是因為該局受理的PCT國際檢索申請大幅增長所致，約占該局工作負荷之30%。審結時間的增長也反應企業申請人及該局注重審查品質勝於數量的結果。
    韓國智慧財產局採取之對策：

1.增加審查人員

　　韓國智慧財產局專利審查人員自2004年至2010年，由558人增加為819人（增加47%）；若對照2000年時的369人，則在10年間成長了1.2倍。同時審查人員學經歷良好，2010年819名審查人員中有347人（42.4%）具有博士學歷，有許多來自於三星、現代、LG等大企業或研究機構有實際研發之經驗。
2.前案檢索業務外包

　　韓國智慧財產局從1996年起採取前案檢索業務外包作法，近年並大幅增加外包業務量，由2004年的51.4%至2008年達到71.9%。前案檢索業務由KIPI（占80%業務量）及另2家（WIPS，IP Solution）較小之民間公司承包。為改善檢索品質，該局並製作檢索e-learning課程供檢索人員學習，持續改善檢索系統，提供更快速與精確之檢索服務。

3.提供3軌審查制的選擇方案
　　韓國智慧財產局為順應客戶的需求，提供申請人可以依策略需要選擇適用加速審查、正規審查或延緩審查。對於綠能科技申請案及提出申請時已檢附檢索報告者，加速審查可於提出請求日起3個月內發出首次通知；正規審查平均於16個月內發出首次通知；延緩審查則可於延緩日後3個月內發出首次通知。

4.參與利用外國專利局審查成果

　　韓國智慧財產局積極參與5局（IP5）合作計畫，並承辦共同訓練政策及機器翻譯等2項計畫。該局與7個專利局簽訂PPH計畫，對於主張優先權之申請案，得參與利用首次申請局之審查結果，減少重複檢索之時間耗費。2010年6月起並參與美國專利商標局整合利用PCT-PPH試辦計畫。

四、中國國家知識產權局

　　中國國家知識產權局受理專利申請案的數量增加迅速，從2001年時的約20萬件至2005年成長為48萬件，再經過4年，至2009年再增加一倍為98萬件。在申請案如此快速增加之情況下，發明專利平均審結期間，從2001年時的53個月持續降低，至2006年達到22個月，最近3年則維持在26個月左右。實用新型專利及外觀設計專利的審結期間於2009則維持在5.8個月與5.5個月的水準。
    中國國家知識產權局採取之對策：

1.大量晉用專利審查人員
　　在2001年時該局審查人員不到600人，每年陸續召募新人，至2005年審查人員成長為1400人；自2006年以後更大幅增加審查人員，每年召募600至900名新審查員，至2009年審查人員達到3,859人，9年間成長了5.5倍，在世界各國專利局間絕無僅有。審查人員之學歷，博碩士占了79%，平均素質頗高。

2.加強投資於審查人員訓練
　　中國國家知識產權局為提升審查人員之知能，建構了完整的審查人員訓練制度，包括新進審查人員訓練、在職訓練、進修教育、高階管理訓練及強化訓練等。並且不惜投入大量經費用於審查人員之教育訓練，訓練投資經費由2006年之1億4,500萬人民幣至2009年成長為2億8,500萬人民幣，足足成長1倍。
3.強化審查流程管理

　　投資資訊系統基礎建設，加強申請案成長預測，規劃配置審查資源，提升資源使用效率；建構電子化審查管理系統、建置與改善案件配置系統及統計分析系統；建置品質覆核體制與逾期案件追踪管理機制，以因應龐大案件管理及提升管理效率。

4.改善資料服務措施

　　中國國家知識產權局以設置顧客服務中心、分支機構等擴大服務管道，改善資料服務效能，強化申請人與代理人之能力建構。促進專利代理行業之快速健全發展，以提升專利申請案品質，並有助於提升該局之審查效率。

5.加強國際合作成果分享
　　藉由雙邊與多邊管道，加強與其他專利局之合作，以提升該局之審查能力。參考利用雙邊關係（EPO、JPO、USPTO、KIPO、UKIPO）之檢索與審查結果，以加速審查結案速度。參與5局（IP5）合作計畫，在操作與技術層次討論審查成果分享機制。

五、日本特許廳

　　日本特許法修正自2001年10月起發明專利請求審查期間由原來之7年縮短為3年，造成每年申請實質審查件數逐漸增加，於過渡期後在2005年達到約40萬件之高峰後才逐漸消退，至2009年才大致恢復正常數量。也因此造成積案累積至2007年達到約90萬件，平均首次通知期間則自2006年之25個月，逐漸攀升至2009年達到29個月。惟日本特許廳設定之目標為在2013年將首次通知期間縮短為11個月。
    日本特許廳採取之對策：

1.說服申請人改變專利申請行為
　　日本特許廳針對企業申請大戶之高層管理及智財部門主管，由特許廳廳長或副廳長出面與之懇談，籲請支持特許廳政策，並且針對個別企業提供該企業申請案統計資料，如因缺乏新穎性、進步性或未充分揭露核駁之比率數據，與其他同業之比較數據等，督促其慎重考慮提升申請案品質及解釋審慎選擇請求實體審查案件之益處，以提升申請案品質及提升特許廳專利審查效率。日本特許廳在2009年舉辦了100次以上之懇談會及200場次以上企業意見交流會。
2.返還實體審查費制度
　　日本特許廳在2004年4月起推出在提出請求實體審查後至特許廳發出首次通知前，申請人要求撤回或放棄申請案者，得於6個月內請求返還半數的實體審查費之制度。初期撤回案件效益不明顯，為鼓勵申請人撤回或放棄已無實益之申請案，於2006年8月9日起再下猛藥，退回全額審查費，為期1年，有效的刺激了申請人在等待審查期間重新檢視考慮是否要獲得專利之動機。在2009年有超過3萬件申請返還半數審查費案件。
3.增加專利審查人員

　　日本特許廳為因應積案數量遞增亟須增加審查人員，又因政府員額消減政策的限制，於2004年起推出徵聘固定任期制審查人員之制度，自2004年至2008年每年晉用任期制審查人員100名（任期5年，期滿得延長5年），累計晉用490名審查人員，有效增加該廳專利審查能量。

4.前案檢索作業外包

　　日本特許廳於1985年即因專利審查期間過長，而成立財團法人工業所有權協力中心（IPCC），協助前案檢索工作，其後逐漸擴增包括專利分類工作，制度日趨完善，近幾年日本特許廳大幅增加外包業務量，由2005年的18.7萬件至2010年預估將達到25萬件，外包前案檢索業務的比重約達67%。外包對象也由IPCC獨家增加為8家機構承包，經認證合格之檢索人共有1,941人。前案檢索業務外包，作業型式則以對話型為主（82%），可獲得較高審查效率。

5.參考利用其他專利局審查成果

　　日本特許廳於2006年7月起首先推出與美國專利商標局間試辦專利審查高速公路（PPH）協議，相同之專利申請案分別向兩個專利局申請者，第二受理局得參考利用首次受理申請專利局之檢索或審查結果，以減少重新檢索重工之浪費及，提高審查品質加速專利案之審查。其後日本陸續擴大合作對象，目前已與12個專利局訂定有PPH協議。經由PPH管道加速審查之件雖為數尚少，但已逐漸快速增加，效益將逐漸顯現，自2010年1月29日起與美國專利商標局及歐洲專利局試辦整合利用PCT檢索報告之PCT-PPH計畫，以擴大工作成果分享之效益。日本特許廳也是5局（IP5）合作計畫之參與者，致力於推動共同檢索與審查環境之合作終極目標。

伍、心得與建議

一、心得：
1.專利局對於專利申請案審查的延遲，除了影響申請人專利產品的生產行銷計畫外，最大的影響是抑制發明創新意願之誘因所隱含的潛在影響，另外對於發明專利申請在公開後至審結前是否可獲准專利之不確定性，對於第3者亦有不利影響。
2.專利審查時間是否真的太長，個別產業感受不盡一致，申請人也有不同感覺，美國專利商標局及歐洲專利局認為積案並非全面性的問題；在有請求審查制度的國家，如日本有60%的申請人在最後1年才提出請求審查申請，但是韓國申請人則抱怨審查時間過長；我國則有60%的申請人在第1年即提出請求審查申請，大約20%的人在最後1年提出請求審查申請。從另一項指標來看，各國專利局都有提供各種不同的加速審查申請措施，但實際上申請人利用的比例並不高。申請人與代理人共同的期望是能夠儘快審結最好，但品質更重要。
3.專利積案清理有各種從需求面或供給面著手之對策，惟單一策略往往會有始料未及的抵銷因素，必須全方位的推動相關對策，方可獲得最大綜效，本局所研提報奉核准之清理積案計畫，屬於全方位思考之計畫，落實執行應能按計畫解決積案問題。

4.專利積案問題已成為國際性議題，其解決對策有個別國家可以做的，有藉由雙邊協議合作解決之做法，如PPH，亦有逐漸擴展為複邊協議之解決方案，如PCT-PPH。同時世界主要5大專利局已聯手推出10項基礎計畫，期望藉由調和各國法律、使用共通申請格式、共同資料庫、共同檢索工具與審查基準，而減少重複檢索與審查之浪費。我國雖無緣參與國際性規則的討論與制定，仍應密切注意相關國際研討議題進展之資訊，以免脫節。
5.各國專利局間所協議的專利審查高速公路（PPH），原則上受理首次專利申請案之專利局，應儘速做好前案檢索或審查以供他局參考利用，互相分攤工作對彼此都有幫助，各國也都朝此一方向努力。
6.我國目前所採行之加速審查計畫（AEP），並未限定僅有在台提出第2次申請者，方得檢附首次申請局之檢索或審查意見請求加速審查，適用資格限制是比較寬鬆的。如果國人在台提出首次申請後再到國外提出第2次申請，而外國專利局的檢索或審查較快者，亦可據以檢附相關書件請求加速審查，更有利於清理積案。
二、建議：

1.鑒於我國已累積多年之發明專利實質審查經驗，培養一批優秀的審查人員，且對於日本、美國及歐洲專利局之審查法規與實務均有相當了解。另鑒於參考利用他國專利局檢索成果與審查意見之成效，重點在於專利審查之透明化與兩局間之互信。建議本局可以與對我國友善之專利局推動專利審查比較研究，推展審查官交流，促進審查透明化，逐步建立雙方對於檢索成果與審查意見之互信，增進參考利用對方檢索結果與審查意見之信心，提升審查效能及積案清理效果。
2.本局專利積案清理計畫將晉用100名專利前案檢索人員，如何達到較高之檢索效能，施予適當的訓練與訂定合理管理制度極為重要。鑒於過去1年來本局已有小規模招商承做檢索業務經驗，建議進行專案檢討分析，以供策定新進檢索人員訓練課目與管理規定之參考。
