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摘要

本次交流，主要係在瞭解雙方之專利制度、審查實務與審查官所使用的檢索系統。

依西班牙專利法之規定，一個發明專利權之授予，係依申請人的選擇，可經由專利法第二章所明定之無審查程序，或是藉由專利法第三章之預先審查程序。新型專利係採形式審查，經審查符合形式要件後先予公開，在一段期間內經由公眾審查，若有人提出異議，申請人須回應此異議，而後由負責該形式審查之審查官參酌異議及答辯資料，再決定是否核准。反之，若無人提出異議，則逕予核准之。新式樣專利則採註冊制，其專利權期限為25年，每5年須更新(Renew)一次。
關於訴願案件之審理係由西班牙專利商標局之法務部門負責之，當法務人員就技術問題不瞭解之處，會請技術部門主管指定除原審定該案審查官以外之人員提供技術諮詢。
    至於專利無效之審查係由法院負責，當法官就技術問題有所不瞭解之處，亦會以電話諮詢西班牙專利商標局審查官之意見。由於專利實施之比例不高，侵權事件亦不多見，故專利無效之案例並不多。
檢索系統亦是所欲瞭解之重點，西班牙專利商標局之檢索系統，主要有自行建置的檢索系統(INVENES)、歐洲專利局檢索系統、Google Search Appliance(GSA)、DERWEN/WPI、STN、以及EPOQUE等檢索系統。
藉由此研討與交流使彼此得以觀摩專利制度，分享審查及檢索經驗，亦為將來雙方更進一步的交流合作奠下良好的基礎。
關鍵詞：審查實務、檢索系統、預先審查程序、形式審查、註冊制、西班牙專利商標局。
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壹、前言
台灣加入世界貿易組織後，在智慧財產權保護上獲得很大進步。近幾年，本局身為政府部門推動及保護智慧財產權主管機關，更在健全智慧財產權相關法令、提升審查品質與效能及落實智慧財產權保護等3大施政架構下，持續為建構優質智慧財產權環境而努力。
為提升我國經濟實力、產業競爭力及專利審查品質，並推動六大新興產業中與生物技術、綠色能源及精緻農業等攸關之國內重要產業發展。同時因應全球化競爭趨勢，調合國際規範，使我國專利制度更有利於產業競爭發展需要，我國積極加強與世界各國的合作與交流。據此，本局王局長美花曾於97年9月間率員前往西班牙專利商標局(Spanish Patent and Trademark Office, SPTO)訪問，並簽署「臺灣智慧財產局與西班牙專利商標局間機關合作了解備忘錄(Memorandum of Understanding, MOU)」。之後，西班牙專利商標局局長亦曾於99年3月25日訪問本局，經由雙方局長互訪確定合作方向，並奠定合作基礎。
緣此，為更加深本局與各國審查人員雙方瞭解程度，並藉此搭建雙方人員、技術及資訊合作與交流平台，特於此次與已簽屬備忘錄之西班牙專利商標局進行交流。未來，期能進而達到專利制度觀摩、專利審查實務經驗分享與更多審查人員交流之合作。並藉此合作模式，運用於與其他國家進行雙向交流，以獲取與更多國家進行實質合作之機會。

本次交流係經由我國駐西班牙代表處經濟組之安排，與西班牙專利商標局審查人員進行2日(99年11月29日及30日)研討。第一天行程為西班牙專利商標局審查人員簡介該國專利制度以及檢索系統，第二天行程為本局簡介本國專利制度、專利加速審查制度、部分修法議題與檢索系統操作實務。藉由此次交流，彼此更瞭解對方之專利制度、審查實務與所使用的檢索系統。

於前往西班牙專利商標局交流之前，承蒙西班牙代表處經濟組陳商務秘書郁淇之協助，而順利取得英文版之西班牙專利法，此份文件使本局團員得以對西班牙之法制有了初步之瞭解。再者，亦因陳商務秘書積極從中協調，使西班牙專利商標局願意派出具實務經驗之資深審查官，負責實務的經驗交流與回答本局團員之提問，藉此使彼此充份分享與交換審查經驗，亦為將來雙方更進一步的交流合作奠下良好的基礎。
交流期間，團員亦曾拜會我國駐西班牙代表處侯代表清山，此拜會行程亦使我們深刻體認，經由我國智慧財產局與西班牙專利商標局的交流，更可帶動我國與西班牙其他各項事務的積極互動，此亦為本次交流所帶來的另一項成果。
--------

貳、目的與過程
一、目的
    本次交流目的係源起於本局於97年9月13日與西班牙簽屬台西瞭解備忘錄(Memorandum of Understanding, MOU)」後，此期間雙方交流日漸頻繁，期間亦曾有西班牙專利商標局局長、審查官至局訪問、交流。為增進台西雙邊合作關係，本次訪問，係由審查人員前往西班牙專利商標局，瞭解該局的審查實務、流程並分享我國經驗。希望藉由實務經驗之交流，作為促進100年赴西國召開「第2屆台西智慧財產權會議」，同時更新即將於100年9月30日屆滿之台西IPR/MOU的基礎，藉此深化雙方智慧財產權的合作關係。
二、過程

本次交流行程簡略如下：
99年11月29日

西國與會人員：Ms. Amaya Ezcurra Martinez (Technical Superior Examiner)。

09：00 西班牙專利商標局簡介該國專利制度與檢索系統

11：50 休息

12：00 參觀西班牙專利商標局

12：30 實機作業

13：30 結束本日訪問

99年11月30日

西國與會人員：Mr. Javior Vera (Director, Patent and Technological Information Department)、Mr. Luis Sanz Tejedor (Head of Applied Mechanical Patents Division)、Ms. Amaya Ezcurra Martinez (Technical Superior Examiner)，並有一具律師資格之法務人員陪同。

09：30 我方簡介本國專利制度、專利加速審查制度及部分修法議題
11：10 休息

11：20 我方簡介本國檢索系統與審查意見通知函

12：10 結束訪問西班牙專利商標局行程

--------
参、簡介西班牙專利商標局
一、總論

    西班牙專利商標局設置於馬德里(Madrid)，目前員工人數為651人，其中專利(含新式樣)人數為240人(專利審查官為130人)、商標部門的員工人數為104人。該局女性員工約佔69%，而男性員工則約佔31%。此外，西班牙專利商標局2009年的預算約48,575(千歐元)。
二、整體組織架構

    西班牙專利商標局分為6個部門：秘書部門、專利及技術資訊部門、商標部門、法律及國際事務部門、資訊技術部門、支援單位。其中，支援單位又下分為：品質稽核、宣傳交流等2組室。
三、專利組織架構 
    專利及技術資訊部門為專利最主要的部門，此部門包括專利審查領域、新型與新式樣審查領域、行政與法律領域、技術資訊單位等。
(1) 專利審查領域：細分為兩個機械部門、一物理與電子、以及一化學部門，而化學部門又再細分為兩個科室：生物技術與一般化工兩科。原則上，審查官所屬的部門都是以技術類別為分類，此與本局分科的概念相同。

(2) 新型與新式樣：主要在於處理新型與新式樣的案件，其中新型審查官約10位、新式樣審查官約5位。
(3) 行政與法律領域：負責行政事務、歐洲與PCT事務以及發證相關事務。

(4) 技術資訊單位：負責資料處理及檢索，負責檢索的人員其背景來自各個領域，人數約15~20人。
四、專利制度的演變

    1826年至1991年間採註冊制，此期間於1986年成為歐盟會員國之一。西元1991年開始有檢索報告，然仍未有審查制度；1995年加入PCT聯盟並成為國際檢索局；2000年西班牙專利始引進審查制度。
五、專利審查流程

(1) 發明專利

申請人申請發明專利申請案後，經由審查官形式審查以及技術審查完成後，會作出檢索報告並公告之。之後，依申請人選擇分成兩階段進行。若申請人選擇不審查或不繼續動作，該案仍會直接核准並公告。反之，若申請人請求審查，則經由審查官進行實體審查後，再決定是否核准。

(2) 新型專利

申請人申請新型專利後，審查官進行分類，經審查符合形式要件後先予公開，在一段期間內經由公眾審查，若有人提出異議，申請人須針對異議內容進行答辯，之後由負責該形式審查之審查官參酌異議內容及答辯資料，再決定是否核准。反之，若無人提出異議，則逕予核准之。
(3) 新式樣專利

新式樣專利採註冊制，並不審查，因而目前新式樣在申請後約3天即可取得專利權。
六、發明專利與新型專利申請趨勢

    近10年來，至西班牙申請發明專利的案件每年大約3000~3700件，新型專利大約3000~25000件，其中發明專利逐年上升，而新型專利則有逐年下降之趨勢。
七、西班牙專利商標局可作為PCT國際檢索局

    西班牙專利商標局主要接受墨西哥、哥倫比亞、哥斯大黎加、古巴、厄瓜多爾、尼加拉瓜、薩爾瓦多、瓜地馬拉、多明尼加、宏都拉斯、秘魯、智利等國的申請案件，進行前案檢索，該等國家均為西班牙語系的國家。
八、PPH合作計畫

    自西元2010年10月1日起，西班牙專利商標局已分別與3個國家進行PPH的合作計畫，分別為：美國、加拿大以及日本。
九、電子化申請

    西班牙專利商標局於去年開始推動電子化申請，此電子化申請系統稱為ALFA(α)計畫，由於導入此系統對於使用者而言相當方便，因此，此項措施得到申請人的信賴。就今年的申請案件而言，大約有50%的申請案是屬於電子申請案件。
十、電子公報

    西班牙專利商標局發行的電子公報為每日發行，以PDF、XML、Legacy資訊檔的形式呈現。
十一、檢索系統
    西班牙專利商標局審查官所使用的檢索系統主要為自行建置的檢索系統INVENES(西文:INVENCIONES EN ESPAÑOL；英文: INVENTIONS IN SPANISH)、歐洲專利局檢索系統、Google Search Appliance(GSA)、DERWEN/WPI、STN、以及EPOQUE等檢索系統。大致上，除了INVENES與EPOQUE本局未有使用以外，其餘檢索系統均已為本局審查人員所熟知。一般而言，西班牙專利商標局審查人員最常使用的系統為INVENES語EPOQUE此2系統。

    在此，簡單說明INVENES檢索系統，此檢索系統包括該國發明專利、新型專利、歐洲專利以西班牙為指定國的專利文獻、PCT案件指定至西班牙且為西班牙文之專利文件，該等檔案均為全文的PDF檔。此外，該檢索系統亦蒐集了大部分中南美洲西班牙語系國家的專利文獻。

    除了INVENES檢索系統為西班牙專利商標局所自行建置的檢索系統以外，EPOQUE的檢索系統係正為本局積極與歐洲專利局合作取得的檢索系統，若未來本局使用EPOQUE的系統，雙方審查人員可藉此為共同檢索平台，作為前案比較之依據，相信對台西雙方的審查人員交流及審查經驗分享會更有助益。
--------
肆、交流問題與討論
一、依貴國專利法第二章之規定所授予之專利是無須經過審查，然依第三章之規定下所授予之專利則須經由預先審查(Prior Examination)。試問經由不同程序所授予之專利權，其權利效益有何差異？

答：在西班牙，關於專利權之授予確實可分別依第二章或第三章之不同程序取得，一旦取得專利權後，專利權人在專利權行使上並無任何差異，即其權利效益是完全相同的。只是經由第二章程序下所取得之專利權，因未經由實質審查，故其專利權之有效性確實較薄弱。依目前之申請實務而言，一個發明專利權之授予是經由第二章之無審查程序，或是經由第三章之預先審查程序，完全可由申請人自行決定，當申請人決定踐行預先審查程序時，依專利法之規定須再付審查費。若未主張或未繳費，則該案逕進入不審查程序。依統計數據顯示，目前所受理之申請案件中，約有90%之申請人選擇不審查程序。

二、依貴國專利法第31條之規定，何以程序人員可作出涉及實體審查之判斷？

答：在本國之審查實務上，關於此部分之認定是由審查人員審查之，故本國審查官就一專利案之處理，是由程序、檢索及審定等階段完全負責之。一般而言，經由此階段對新穎性及進步性之初步確定後，部分申請人即會自動撤回申請案，而後再經審查官發出檢索報告後，又有部分申請人會撤回申請案。依據數據顯示，在此2階段撤回案之比例高達30%。

三、依貴國專利法第36條之規定，貴局會將審查官所完成之檢索報告作公告，並允許一般社會大眾提出評論。試問，一般社會大眾就檢索報告提出評論之比例如何？

答：專利法雖賦予社會大眾此提出評論權利，然目前實務上，社會大眾真正對檢索報告提出評論之例子並不多見。

四、貴局是否有專責部門負責審查專利無效？另就一件專利無效案件之審查是由幾位審查官審理之？

答：本局之業務並不包括專利無效之審查，關於專利無效之審查係由法院負責，當法官就技術問題有所不瞭解之處，亦會以電話諮詢本局審查官之意見。由於專利實施之比例不高，侵權事件亦不多見，故專利無效之案例實在少之又少。

五、貴局在發明及新型之專利核准公告後尚有一異議(Opposition)制度，就異議案件之審查是否由專責部門審理之？

答：本局並無專責部門負責異議案件之審查，就異議案件之審查係由原核准該專利之審查官負責之。

六、依貴國專利法第47條及48條之規定，亦有訴願(Appeal)之機制。試問，關於訴願案件之審理，由哪一機關負責之？

答：關於訴願案件之審理係由本局之法務部門負責之，當法務人員就技術問題不瞭解之處，會請技術部門主管指定除原審定該案審查官以外之人員提供技術諮詢。 
七、貴國存在有發明及新型二種專利制度，試問就同一創作是否可同時獲准發明及新型專利？

答：基本上，就相同之創作同時申請發明及新型是不被允許的。然目前實務上之操作，本局就所謂一案兩請甚至兩准，縱使得知有該情事之發生亦不會作任何處理。

八、依貴國專利法第31條第4項之規定，對專利申請案可給予部分核駁，試問當審查官作出部分核駁之通知時，申請人是否會送出修正本？

答：申請人收到部分核駁通知時，當須重送修正本。

九、貴國對新式樣專利採何種審查制？專利權期限幾年？

答：本國對新式樣專利係採註冊制，其專利權期限為25年，然每5年須更新(Renew)一次。

十、檢索部門除作一般專利案件檢索外，是否對外界提供服務？

答：一般發明人可就其發明構想，或已完成且尚未提出申請之專利說明書，請檢索部門作檢索，其目的可令申請人作是否提出專利申請之檢視。依實務經驗，部分發明人經由得知此檢索結果後，即不再提出專利申請。
十一、貴局對不同經驗之審查官是否作等級區分？

答：目前本局並未對審查官作等級區分，惟確實有資深審查人員建議應依經驗進行分級，因新進審查人員所完成之審定意見均須經資深人員之檢核協助。

十二、對專利申請之審查係採絕對新穎性，而就新型申請案則採相對新穎性，不知其立法目的為何？

答：真正之立法目的我並不清楚，然依個人之粗淺見解，或可解釋為新型制度主要係為加強保護本國人創作而設立。惟採相對新穎性所衍生之問題則是有些創作人會將國際上已公開之技術再度提出新型專利之申請。

十三、貴局審查官就審查發明及新型案件而言，其進步性專利要件之審查標準是否有所不同？關於發明及新型案件對進步性專利要件之規定，分別明定於專利法第8條(發明)及第146條(新型)，惟由法條字義上實難以區別不同之處為何？

答：單就條文本身確實難以作出不同之解釋，惟就審查實務上之審查標準則有所差異。基本上，發明案件之進步性(Inventive step)應高於新型案件。

十四、當審查官以引證案之結合證明一專利申請案不具進步性時，是否有數量上之限制？

答：除極少數之案件，審查官會據3個前案核駁一專利申請案外，絕大部分之案件審查官均據2個先前技術之結合以證明該專利案不具進步性。基本上，據幾個先前技術作為證明專利申請案不具進步性之依據，本局雖未明文規定其件數，然以2個先前技術之結合，攻擊(Attack)專利申請案之進步性確是普遍之認知與共識。

十五、申請人主張國際優先權時，貴局對申請人所遞送之優先權證明文件是否作特殊規定？

答：申請人所遞送之優先權證明文件，均須翻譯成西班牙文，俾使審查官比對申請案與基礎案之間是否屬相同之發明。

--------
伍、心得與建議

一、依西班牙專利商標局之經驗，由程序至檢索報告經公開後並由社會大眾提評論意見，其目的係希望留給申請人自我評估之空間，且依數據統計亦已發生30%申請案撤回，對減輕待審案件之壓力已獲得實質效益。擴大申請人撤回案件機制亦是本局清理積案策略之一，參酌西班牙專利商標局之經驗，本局在專利案件之審查實務，似乎可考慮將檢索報告作公開後，提供社會大眾提供評論意見或檢送更為接近之前案技術，隨後並將該相關資料寄送申請人，俾使申請人有自我檢視機會，或可因而撤回該案件或不再進行申復而終止後續程序。將審查官所完成之檢索報告作公告，並允許一般社會大眾提出評論，係明文規定於西班牙專利法第36條。縱然，我國專利法並無此規定，然目前實務上亦有另造就本局已公開之案件，主動提供相關證據供審查官參酌之情事。換言之，在不涉及修改法令之措施下，本局只須公示大眾，就本局所公開之檢索報告，任何人可提供評論意見或檢送更為接近之前案技術至局，供審查參考之用。基於採行新措施之先期尚有諸多困難須釐清與克服之處，是以先期可擇特定技術領域試行之，而後再予評估修正。

二、西班牙專利商標局審查官所用之檢索系統除EPOQUE外，亦利用西班牙專利局自行建置之資料庫。反觀本局目前除擁有自行建置之資料庫外，亦將自歐洲專利局引入EPOQUE資料庫，就未來二局進行審查官交流之實務運作時，應可選定特定案件，由雙方審查官就各自所建置之資料庫及共同使用之EPOQUE，進行交叉檢索比較，從個案研討過程中，可令本局審查官吸取西班牙專利商標局審查官，如何以非EPO審查官之身份而善用EPOQUE資料庫的經驗。除此之外，亦可讓本局審查官瞭解西班牙專利局自行建置資料庫之特色，從中再評估二局是否有交換資料庫之必要。

三、部分企業或發明人在形成一構想後，為檢視該構想是否具申請專利之價值，會先行委託西班牙專利商標局之檢索單位(屬於技術資訊單位)進行檢索，當檢索結果顯示該構想不具專利性時，該企業或發明人即會放棄申請，據此除可為申請人節省無謂之申請費用，亦可減少西班牙專利商標局之申請案量。時值本局正在規劃檢索外圍組織之際，檢索外圍組織初期當是協助本局作專利案件之檢索，惟以長期運作觀點視之，亦可分配適當之人力提供外界檢索結果，作為發明人是否正式提出申請案之參考，相信經由初步之過濾，亦可改變發明人每有構想即提出專利申請之觀念。

四、於交流過程中，我方人員亦曾就本局如何針對積案問題提出解決策略作介紹。西班牙方面之人員則表示，積案對所有採實審制之專利局而言，實不足為奇。在西班牙因新式樣採登記制，新型採形式審查，而發明須進行實審之案件亦僅占10%，因而不致於會有積案問題。透過制度之設計或改變，縱可將積案問題快速解決，惟對一個國家科技之發展及權利保護之嚴謹度，西班牙方面之交流人員則強調應採實審方為正道。
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