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摘要：
本21世紀亞太專利合作論壇（ASIA-PACIFIC PATENT COOPERATION IN THE 21ST CENTURY）於2011年3月7日至3月8日於美國專利商標局舉行，我國係由本局王局長美花率國際事務暨綜合企劃組黃組長文發及商標權組董延茜商標審查官出席。
我國代表王局長於會議積極參與討論，除針對議題提出看法外，並就我國專利審查實務問題與與會人士進行討論，因此美方多次感謝我方於會議發言，對於議題充分討論有所貢獻。本次論壇對於各項議題逐一進行討論，經由充分的意見交流，建立調和共識，最後並發表共同聲明，使本論壇獲致豐碩成果。
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壹、目的與過程
爲調和各國實質專利法，世界智慧財產權組織（WIPO）於1983年即已開始進行相關討論，1998年並成立專利法常設委員會（Standing Committee on the Law of Patents，簡稱SCP），作為議題討論、促進合作及指導專利法國際發展的論壇，惟實質專利法條約（Substantive Patent Law Treaty，簡稱SPLT）的討論進展緩慢，國際間遲遲不能達成協議，近年來甚至處於停滯的狀態。

美國為世界上唯一採先發明主義的國家，構成國際間專利法調和的重大阻礙，為求調和，美國專利法修正草案向先申請主義靠攏，並相當程度朝國際調和的方向修正，該修正方向並受到國會支持，以此為契機，美國專利商標局假該局舉辦本論壇，邀請亞太經濟體共同討論實質專利法調和的重要性及其前景。計有澳洲、加拿大、香港、印尼、紐西蘭、日本、越南、美國、智利、秘魯、中國大陸、墨西哥、韓國、俄羅斯、泰國、巴西及我國等17個經濟體參加，各經濟體多由專利主管機關首長或副首長領隊，顯示本次論壇的重要性。
本21世紀亞太專利合作論壇（ASIA-PACIFIC PATENT COOPERATION IN THE 21ST CENTURY）於2011年3月7日至3月8日於美國專利商標局舉行，我國由智慧財產局王局長美花率國際事務暨綜合企劃組黃組長文發及商標權組董延茜商標審查官與會。
貳、21世紀亞太專利合作論壇
21世紀亞太專利合作論壇於本（2011）年3月7日及8日於美國專利商標局（USPTO）舉行，參加者除澳洲、加拿大、香港、印尼、紐西蘭、日本、越南、美國、智利、秘魯、中國大陸、墨西哥、韓國、俄羅斯、泰國、巴西及我國等17個亞太經濟體智慧財產局代表外，世界智慧財產組織（WIPO）、歐洲專利局（European Patent Office）並派代表列席，8日上午議程並開放私部門參加。謹將重要討論事項依會議議程分述如下：
一、會議開場：
USPTO局長Mr. David Kappos先致歡迎詞，其後由美國商務部長Mr. Gary Locke發表演說。
Mr. Gary Locke表示，在今日世界逐漸全球化下，本論壇是討論建立更好的智慧財產基本架構的機會，有助於未來在審查標準的一致性、減少積案及更高品質的專利等方向的確立，並讚許USPTO在Kappos局長領導下，雖然申請案增加了7%，積案仍減少了10%。而刻在國會審議的專利改革法案賦予專利局設定規費的權能，使專利局能雇用更多的審查人員並更新資訊系統，從而加快申請案件審查速度及提升審查品質，減少專利在法院的爭訟。該法案改採其他國家採取的先發明人申請（First-Inventor-to-File）制度，較透明且符合成本效益。關於該法案在今年通過，已取得國會兩黨相當的支持。專利調和討論經年，但進展有限，本次論壇是推進討論的機會，專利調和可以縮小各國專利法之間的差異、簡化申請程序及減少法律的不確定性，此外，在許多國家面對空前的專利申請案量下，調和更形重要。藉由專利法特定領域的調和，可以最大化工作的分享，進而減少積案及縮短待辦時間。最後，他感謝大家的參與，並期待討論的成果。
二、WIPO專利法部門首長Mr. Philippe Baechtold、日本專利局局長Mr. Yoshiyuki Iwai、韓國智慧局副局長Mr. Chang Ryong Kim 及加拿大智慧局局長Ms. Mary Carman分別以「專利調和」為題發表演說。
三、專利調和議題與建議（Harmonization Issues and Recommendations）
本次會議，由美國專利商標局國際事務組組長Mr. Albert Tramposch擔任主席，以Mr. Nicholas P. Godici、Mr. Jeong-Hun Heo、Dr. Lulin Gao及Mr. Shinjiro Ono等專家小組（expert group）成員共同提出的「專利法調和（Patent Law Harmonization）」文件為基礎，專家小組先就下列議題提出調和方向的建議，其後與會經濟體透過討論交換意見：
（一）先申請原則與新穎性優惠期（First-to-File and Grace Period）

1、先申請原則（First-to -File）

美國為全世界唯一採先發明主義的國家，也是向來專利法調和討論的焦點。美國國內也不乏採取先申請主義的呼聲，1966年專利制度總統委員會（1966 Presidential Commission on the Patent System ）首先提出先發明人申請原則(first inventor-to-file)的建議；1992年商務部長專利改革諮詢委員會（1992 Secretary of Commerce’s Advisory Commission on Patent Reform）則表示先發明人申請原則(first inventor-to-file)搭配1年的新穎性優惠期為最佳模式；2006年美國國會開始進行先發明人申請原則的討論，其後每個會期都有類似法案的討論，改革逐漸在國內取得共識。
專家小組建議：
美國改採先發明人申請原則(first inventor-to-file)。至於採行先申請原則，但未限制申請人應為真正發明人的專利制度，應改採先發明人申請原則。

討論重點：
美國表示，各國無須改變先申請原則的作法，美國採用「先發明人申請(first inventor-to-file)」的用語，只是為了避免先申請原則(first-to-file)的文字，可能產生非真正發明人亦得以先提出申請而取得專利權的誤解；此外，關於先發明人申請原則(first inventor-to-file)下，申請人是否以發明人為限，美國表示，美國憲法並未規定僅得由發明人提出專利申請，在先發明人申請原則下，申請人不以發明人為限
，自發明人受讓專利之人亦得提出申請。 
2、新穎性優惠期（Grace Period）
新穎性優惠期指的是提出專利申請前的一段期間，在該期間特定情形的專利揭露不影響發明的新穎性，而該特定情形的揭露稱為無害揭露（non-prejudicial disclosure）。美國現行法規定新穎性優惠期為於美國實際提出申請之日前的1年，且任何情形的公開均屬無害揭露。實務上，1年的時間可以讓發明人考慮其發明的價值，進而決定是否提出申請。採取先申請原則的國家通常給予較短（通常為6個月）的優惠期，起算時點可能為有效申請日（即申請日或優先權日），且因為強調申請日的重要性，在無害揭露的情形有所限制（例如官方認可的國際展覽會或非出於己意的公開）。若不能調和新穎性優惠期及無害揭露，可能造成發明人在公開後才發現無法在某些司法領域取得專利權。
專家小組建議（1）：
在不同的司法領域，新穎性優惠期間及其計算方式應一致。
專家小組認為，有2個方案可供選擇：（I）自實際申請日往前1年為新穎性優惠期間，不考慮優先權日；或（II）自優先權日往前6個月或1年為新穎性優惠期間。
討論重點：
（1） 美國表示發明必須有市場性，專利才有價值，在完成市場策略評估前，發明人無法決定是否提出申請，且甚至有發明人團體認為12個月的優惠期間仍嫌過短，故美國認為12個月的新穎性優惠期為適宜
。澳洲及加拿大均自申請日起算，給予12個月的優惠期，澳洲表示可以考慮自優先權日往前6個月或1年為新穎性優惠期間（即方案II）。日本目前優惠期為6個月，但願意討論是否修改期間及事由。對於計算方式贊成自優先權日起算。我國則指出，我國專利申請案約有一半係由外國人提出申請，因為各國優惠期間不一，申請人容易弄錯而影響權利的取得，因而產生困擾，所以希望各國的優惠期能夠調和；並指出若新穎性優惠期自實際申請日起算，則發明人在一國的申請案主張優惠期，其後欲在他國就相同申請案主張優惠期會有實質上的困難。美國回應若以優先權日起算，可解決此問題。
（2） 至於申請人於特定期間為無害揭露的聲明，美國現行法無相關規定，但認為應屬無足輕重的聲明要件（lightweight declaration requirement）。我國表示贊成刪除該要件，以避免不諳專利法規定的中小企業或發明人因未於申請時一併聲明，而無法取得專利權。
專家小組建議（2）：
無害揭露應包含各種情形及形式，不論該揭露是以書面文件、口頭表示、公眾使用或銷售為之，但應限於申請人／發明人之揭露，或直接、間接自申請人／發明人知悉者所為之揭露。
專家小組認為無害揭露不含獨立為相同發明之第三人的公開，此項排除係基於先申請制度的本質－決定新穎性的關鍵日期為申請日，而優惠期僅屬例外。雖然與歐盟法規相較，該建議相當程度擴大了無害揭露的範圍，但先申請制度本身並不鼓勵發明人利用優惠期，發明人會儘速提出申請，以免第三人先就相同發明提出申請或公開，使其無法取得專利，故專家小組認為歐盟應可接受該建議。
（二）可專利標準（Patentability Standards）

1、新穎性（Novelty）

專家小組建議：
發明如不屬於先前技術的一部分（或未在先前技術中發現）即具有新穎性。關於缺乏新穎性的判斷，相關先前技術應個別考量，不得組合數先前技術而為判斷。

討論重點：
（1） 美國表示，因為考慮檢索可能性的問題，目前美國僅承認國內的使用為先前技術。專家小組成員Dr. Lulin Gao回應，審查官作的檢索一定有其限制，檢索是履行法律規定的義務，即使審查過程中無法搜索到相關先前技術而准予專利，其後仍得以證據撤銷該專利，故無須在審查過程要求審查人員能檢索到始屬先前技術。加拿大表示，充實資料庫讓審查人員有充分可資檢索的資料，以及加強審查人員檢索能力，有助於先前技術的檢索，並支持專家小組於建議中未就「先前技術」下定義的作法。俄羅斯表示，各國資料庫不論多大，必定有其限制，必須建立審查人員可檢索的全球性資料庫，才能做到絕對新穎性（absolute novelty）的審查
。

（2） 關於我國提出「新穎性」及「進步性」為2個個別的專利判斷標準，但各國實務似乎有以專利不具新穎性為由，同時以該專利不具進步性核駁的情形。美國表示，若專利不具新穎性，則明顯可以以該專利缺乏進步性核駁。日本及韓國均表示，為了節省審查時間及審查效率，當專利不具新穎性時，實務上一併以其不具進步性核駁。
2、進步性/非顯而易知（Inventive Step/Non-Obviousness）

專家小組指出，進步性或非顯而易知是決定是否准予發明的基礎問題，也是適用上最困難的標準之一。關於進步性或非顯而易知的定義，B+集團工作小組（Group B+ Working Group）會議考量的重點在於是否應將決定進步性或非顯而易知的方法論納入實質專利法條約（SPLT），亦即是否在條約中包含「發明與【先前技術】間的差異與相似處（the differences and similarities between the claimed invention and）」。在B+工作小組討論的建議文字為：
「發明應具有進步性。若考量「發明與【第8條定義之先前技術】間的差異與相似處（the differences and similarities between the claimed invention and）」，發明整體對於該發明所屬技術領域中具有通常知識之人，於優先權日，尚非顯而易知者，則具有（非顯而易知的）進步性。」
專家小組認為，若包含該等文字，可於不同國家間達到深度的調和，這是包含該等文字的主要好處，但缺點則在於難以找到一個為各司法領域廣泛接受的方法論／標準，因為不同司法領域對進步性有不同的判斷方法，例如歐洲專利局採取「問題解決方法（problem solution approach）」，美國則遵循聯邦最高法院KSR案判決的見解。而且，進步性判斷的方法論／標準在個別司法領域也會因其領域內的技術／工業發展不同而有別。
專家小組建議：
決定進步性／非顯而易知的方法論不應包含於進步性／非顯而易知的調和定義中。並建議進步性／非顯而易見定義如下：
發明應具有進步性且非顯而易知。若發明整體對於該發明所屬技術領域中具有通常知識之人，於優先權日之前，非顯而易知者，則具有進步性。
討論重點：
美國表示，以審查基準（guideline）來規範進步性判斷的方法論，則可以用舉例的方法來解釋、說明。加拿大亦贊成以說明性的審查基準來解釋進步性。泰國表示，若以審查基準來規範，則是否需要各式各樣不同的審查基準﹖例如以草藥製成各式各樣的藥物，是否相應需要各種不同的審查基準﹖美國回應表示各專利局可以合作撰寫該基準，各領域的技術人員也可以提供進步性的例子。專家小組成員Mr. Shinjiro Ono表示，AIPPI也有關於進步性的討論，因為不同司法領域對進步性有不同的判斷方式，各專利局在會議中提供其審查基準來相互討論，贊成各專利局合作，協力形成審查基準。韓國表示，目前要定義進步性確實有其困難，審查基準是現階段較可行的方式，但不放棄長期完成審查進步性的方法論。
（三）先前技術定義（Definition of Prior Art）

1、先前技術範圍（Scope of Prior Art）

專家小組認為先前技術應包括發明優先權日以前，所有世界上任何地方、任何形式之可為公眾取得的資訊，但不包括發明人自己在優惠期所為之公開。公眾可取得的資訊，包括任何形式的公開，例如發明的電子形式、口頭表示、公開展示及公開使用，以及發明的銷售。而且，先前技術係指可讓該發明所屬技術領域中具有通常知識之人，於優先權日實現該發明者。資訊存在可為公眾接觸的合理可能性者，應視為可為公眾取得。若公眾有可能接觸到資訊內容，並取得該內容的占有，則應認為資訊為公眾所接觸有合理的可能性。而所謂公眾（public），指維持該資訊的秘密性未受明示或默示保密義務拘束者。該保密義務無須明文記載於保密協定中，可能為默示的義務。
專家小組建議：
先前技術應統一定義為，發明優先權日之前，世界上任何地方任何得為公眾取得之資訊，但不包括發明人自己在優惠期所為之公開。
討論重點：
澳洲表示既有之發明不應再給予專利，雖然先前技術的搜尋可能有困難，審查階段只是儘量搜尋可能的資料，其後仍可以證據推翻專利權。專家小組成員Mr. Shinjiro Ono表示，WIPO商標、工業設計及地理標示法律常設委員會文件亦支持資訊得包含書面、口語或其他形式，他個人支持先前技術包含可為公眾取得的任何形式之資訊。

2、秘密先前技術（Secret Prior Art）
所謂秘密先前技術可以定義為只有與發明人有關之人知悉之資訊或發明人向他人揭露之資訊。對於待審的專利申請案而言，何時及何種情形下「秘密先前技術」會構成「先前技術」，必須在各國專利法取得一致的決定，以避免不當揭露影響專利權的取得。本節不處理Hilmer原則的問題。如前所言，「先前技術」應定義為世界任何地方以任何形式為之，而得為公眾取得之資訊，因此在考慮「秘密先前技術」時「公眾（public）」的定義變得非常關鍵，經B+集團工作小組專家考慮且同意的定義為：資訊有合理可能為公眾所接觸者，應視為資訊被公開，且「公眾（public）」意指就維持該資訊秘密性未受明示或默示保密義務拘束者。另一個關於秘密先前技術的爭議在於該先前技術是否僅可用以評估新穎性，或可同時評估新穎性與進步性／非顯而易知，在一些專利制度下，秘密先前技術只能用以評估新穎性。專家小組建議資訊一旦符合先前技術的定義，應同時用以評估新穎性及進步性／非顯而易知，將先前技術區分為新穎性及進步性／非顯而易知二個種類，會造成專利制度的實務操作不必要的複雜
。
專家小組建議：

任何公開之資訊均屬先前技術。但基於明示或默示之保密義務而對個人（數人）所為之揭露，因非屬「公開（public）」，故非先前技術。先前技術應用以評估新穎性及進步性／非顯而易知。

討論重點：
日本表示秘密先前技術旨在申請人及第三人利益間取得衡平，在先申請原則下，申請人在提出申請時不知秘密先前技術存在，因此，不宜以該先前技術評估進步性，歐盟亦採相同見解。墨西哥表示在該國秘密先前技術亦只能評估新穎性。澳洲表示因為後案申請人不知先前技術存在，故只能用以評估新穎性，但願意討論是否亦以之評估進步性。我國表示世界上相當多國家與日本採取相同見解，在後案申請時，前案尚未公開，後案係被擬制不具新穎性，除非兩案專利範圍相同，致有違反不得重複授予專利權的情形，前案不能評估進步性。美國表示，舉例言之，25年前以他國文字所為之紀錄，亦難以為申請人知悉，仍可作為核駁新穎性及進步性的先前技術，則何以在秘密先前技術的情況下，不能用以核駁進步性﹖另表示之所以認為亦應以之核駁進步性，是因為避免對於僅有進步性差異的相似發明給予專利，且先申請人不知在後申請人會提出相似的發明，亦須考慮在先申請人的立場，尤其在高度技術發展的產業，秘密先前技術可能有相當的重疊性，根據2005年的統計，化學產業秘密先前技術重疊低於5%，並不嚴重，但在其他產業，可能高達30%。專家小組成員Mr. Shinjiro Ono表示，若用以核駁進步性，則是否後案申請人可以修正其專利範圍，使有足夠的進步性，專利制度的重點在於避免重複給予專利，只要在後申請案有進步性，即未違反不得重複給予專利的原則。專家小組成員Dr. Lulin Gao表示，先前技術與秘密先前技術應予以區分，後者只能評估新穎性。澳洲表示，在先申請原則下，先申請人未必為最先的發明人，若要極大化發明動機，則後申請案有明顯的進步性時，對二位申請人都賦予專利權比較合適。
3、Hilmer原則（The Hilmer Doctrine）

Hilmer原則為美國法院所建立的原則，該原則限制了國外申請案的先前技術效果，因為美國對於巴黎公約第4條的詮釋過於狹隘，在外國提出的申請案，於其申請日尚不得作為先前技術，於公開日始可作為先前技術之用。在Hilmer原則下，發明人X在美國提出的A申請案雖主張其在國外申請案的優先權，但亦不能以之核駁Y就相同專利範圍，於該優先權日之後，X在美國提出A申請案前，於美國提出之專利申請。部分人士認為Hilmer原則與巴黎公約第4條牴觸，且構成對外國申請人的歧視，應將之廢除，使任何依巴黎公約提出之專利申請案，若該申請案於其後公開或公告，應承認其申請日為有效的先前技術之日。
專家小組建議：

應廢除美國的Hilmer原則及其他國家法律的類似原理，任何申請日後公開的申請案，於申請日應視為先前技術。評註：Hilmer法則違反禁止重覆授予專利的原則。
討論重點：與會者無相關討論
。
4、自我衝突（Self Collision）

在承認自我衝突的專利制度下，例如歐盟及中國，任何於先申請案中公開，但非屬申請專利範圍的內容，構成同一申請人／發明人在後就該等事項提出專利申請的核駁基礎。專利範圍主張制度的假設前提為經申請人／發明人揭露，但未為專利主張者，為其同意置於公共領域的事項，所以自我衝突為先申請制度及專利範圍主張制度的理論結果。為平衡專利制度基本原則與研究及發明人團體間的實際情形，應考慮使發明人/申請人就其發明範圍可充分取得專利權的方法，可能的選項包括於申請書記載反自我衝突條款（anti-self collision provision）。
專家小組建議：

提供發明人/申請人就其發明範圍可充分取得專利權的方法，可能的選項包括於申請書記載反自我衝突條款（anti-self collision provision）。
討論重點：
我國說明我國專利法規定前案與後案的申請人相同時，前案不能用以核駁後案，但未將該前案歸類為秘密先前技術，另詢問後案可以修正的程度如何﹖美國表示，申請人不能在申請案中增加新事項（new matter）。
5、授予專利前第三人意見（Pre-Grant Submission by 3rd Parties）

授予專利前第三人提供先前技術的議題，必須在申請人權益及審查品質間取得平衡，也就是專利局必須考量所有相關的先前技術始能達到高品質專利的目標，但是申請人也有不受故意延宕或混淆審查程序的騷擾及不利益的權利。專家小組認為應允許第三人以分析或評論來說明引據先前技術與發明間的關聯性，但應簡短且須受控制。即便第三人未說明，審查人員仍具有評估先前技術的能力，所以過度延伸的說明是不必要的。應允許第三人提出先前技術時同時附帶說明或評論，但故意以延宕審查程序為目的之延伸說明應被禁止。
專家小組建議：

應賦予第三人提出先前技術之機會，並限於申請案公開後12個月的期間。先前技術之解釋或評論被允許，但應受控制。
討論重點：
澳洲表示，第三人提出的資訊可以補充專利局無法搜索到的資訊，有利於審查及降低審查成本，在核准前均可提出，無期間限制。加拿大亦表示第三人得於審查過程提出，無期間限制，實務上有助於得到較佳的專利審查品質，因為希望儘量利用第三人對審查的協助，所以希望不要有期間的限制。日本表示允許第三人提出資訊，且無時間限制，目前大約有7000個第三人提出資訊，有助於提升審查品質。我國亦認為無須限制時間，只要在給予專利權以前提出，均可加以審酌。韓國認為可以允許第三人提出資訊，至於期間，各國可視其審查實務來決定。美國表示，期間限制的目的在於避免第三人過晚提出資訊，而拖延審查程序
。
（四）授予專利後異議/復審（Post Grant Opposition/Review）

專家小組認為在現行亞洲國家的無效程序（invalidation procedure）或美國再審查程序（re-examination procedure）外，再引入授予專利後異議，將造成額外的專利無效行政途徑，在調和專利制度或專利制度最佳實踐下，應予以避免。各國專利制度應採單一且一致的核准後異議程序。歐盟異議制度的成功，主要歸因於該制度是異議人對於在不同歐洲專利組織會員國（EPO member states）有效的歐洲專利提起專利無效唯一且集中的行政途徑，因為不存在其他提起EPO核准專利無效的途徑，而且一旦錯過提起異議的時間，將無法藉由提起單一訴訟使EPO核准專利在各個國家無效，促使異議人利用該集中的異議制度。

中國大陸、日本及韓國採行異議制度時，專利制度中已存在無效程序，在無效程序下，公眾可於專利核准後任何時間提起專利無效，而無時間限制。後來中國大陸
、日本及韓國先後廢除異議程序
，僅保留無效程序。

亞洲國家的經驗證實授予專利後異議為浪費資源且困惑公眾的制度，與其在現行的再審查程序外引入額外的授予專利權後異議制度，美國應該採納無效程序的優點來改進其再審查程序：
1、不應對提起專利無效加諸時間限制。公眾應有權在專利權授予後的任何時間挑戰專利有效性，即使專利已過期。

2、應擴大再審查考慮的證據範圍，無效證據不應限於專利案和出版物。無效原因應包含公開使用及美國專利法規定之任何可專利要件。

3、應保障第三人的實質參與，例如建立言詞審理程序。

4、應由專利行政法官組成的小組(panel)取代審查官進行審理。

5、只有小組決定的事實或法律爭點，第三人始不得以之於侵權訴訟提出無效抗辯。

專家小組建議：

調和的專利制度對於公眾用以挑戰專利有效性程序的要求為：簡單、有效率且公正，應避免建立額外的異議程序。
討論重點：
澳洲同意建議的前段，表示澳洲目前授予專利前異議及無效程序併行，而且運作良好，與相較於無效程序，異議程序成本較低，所以是好的制度，實務上若異議人與專利權人達成協議而撤回異議，爲專利有效性考量，仍視其為第三人提出之資訊。墨西哥表示該國同時有異議及無效程序，因為專利無效為法院程序，而異議程序則在行政機關進行。美國表示，現行的再審查程序是考量訴訟程序龐大費用及冗長時間而增設的規定，在這個部分要與其他國家調和較為困難
。
（五）揭露要件（Disclosure Requirements）
專利制度的基本原則是用授予有限時間的專屬權利，以交換發明的揭露，因此發明的揭露應清楚且完整，專利說明書及圖式對於專利的說明必須足以讓讀者瞭解該發明，並能製造及使用該發明。美國專利法要求發明人於申請案揭露其認為實施發明的最佳模式
，造成訴訟程序中對於專利有效性的攻擊
，非屬揭露要件的最佳實踐方式。專利申請案必須充分說明該發明，而充分說明的請求項，始受專利保護，最佳模式不應作為揭露要件，應留給申請人決定如何為發明的充分說明，以決定受專利保護的標的。基於上述，應將最佳模式要件自美國專利法刪除。
專家小組建議：

最佳實踐的專利制度應要求充分的書面說明，其應向該技術領域中具有通常知識之讀者清楚地解釋其發明，使該讀者能製造及使用該發明。最佳模式不應作為揭露要件。說明書及申請專利範圍之用語應清楚，使讀者容易暸解申請專利範圍。申請專利範圍允許使用元件符號，但申請專利範圍不應受其限制。
討論重點：
美國表示，美國專利法要求發明人須於專利說明書揭露最佳模式，審查實務上不會進行相關審查，但專利侵權訴訟過程中，常見以說明書違反揭露最佳模式的要求，作為專利無效的抗辯，造成昂貴及冗長的訴訟程序，另美國允許申請人使用元件符號，因為有助於節省審查成本。澳洲表示該國亦有最佳模式的要求，但目前有刪除該要件的提案，並認為刪除後不致造成揭露上的問題。我國表示，如何才符合充分揭露，並不明確，建議如同進步性的審查，以審查基準為相關規範。另請教各國有關「技術領域中具有通常知識者（the person skilled in the art）」在進步性及充分揭露的標準是否相同﹖美國、澳洲及加拿大均表示標準相同；日本表示，因為希望一般人可以看得懂，故在充分揭露的標準較高。
四、發表共同聲明：
會議最後，與會者共同發表如下聲明：
亞太專利合作論壇的與會者認為此次討論獲致豐碩成果，並將作為未來專利調和的基礎。
我們處在全球經濟的時代，企業創新超越國界，智慧財產制度必須能因應這個新的現實環境，進行實質調和的時機就是現在。
過去兩天的討論，使得各國對於彼此間的制度有了更深的瞭解，對於議題的充分表達，建立了繼續進行調和討論的堅實基礎。
為了達成專利調和，未來的工作必須是全球性的，且開發中及已開發的會員必須持續加入。此次為亞太區域論壇，並非所有的專利局都參加了會議，下個階段重要的部分在於其他專利局的參與，朝向以全球為基礎的進一步諮商。
最後，我們還必須肯認私部門對於討論給予的實質貢獻，並持續去徵詢他們的意見。
參、心得與建議
一、心得
（一）囿於政治因素，我國無法參與WIPO專利法調和的討論，本次受邀參與亞太地區專利法調和論壇，與各國專利局局長或副局長同台進行討論，實屬難得。我國於會議中積極表達意見，廣受各國矚目，深感具備專業知識，積極參與討論，對會議討論有所貢獻，實為讓我國在國際場合受到尊敬與重視的不二法門。
（二）英文雖非我國母語，但嫻熟於專業知識與相關英文用語，即足以在會議場合進行討論溝通。發言時宜針對問題提出建設性意見，言不及義或玩弄文字遊戲，不僅無助議題的實質討論，且延滯會議的進行，為會議發言的大忌。
（三）與會代表宜深入瞭解議題，除具備專業知識外，並應有清楚的邏輯觀念。另應事先準備談話要點（talking points），但因為討論方向未必與原先預設的範圍一致，宜有臨場應變的準備與能力。
二、建議
本次會議進行順利成功，故美國專利商標局表示不排除未來再舉辦相關會議，建議本局持續觀察相關發展，作為我國專利法修正方向的參考。
肆、附錄
附件1、21世紀亞太專利合作論壇議程
附件2、「專利法調和（Patent Law Harmonization）」文件
� 美國參議院通過的專利法修正案（S.23）§118規定，發明的受讓人或基於讓與義務得自發明人受讓發明之人得提出專利申請。


� 關於新穎性優惠期計算方式，美國參議院通過的專利法修正案（S.23）§102(b)(1)係以有效申請日（the effective filing date），即申請日或優先權日為計算起點，優惠期間為12個月。


� 俄羅斯對於「絕對新穎性」的詮釋似乎與一般概念不同。


� 關於先前技術範圍，依美國參議院通過的專利法修正案（S.23）§102(a)(1)規定，先前技術範圍已不限於美國國內的使用及銷售。


� 專家小組在這裡避開了秘密先前技術是否僅可用以評估新穎性，或可同時評估新穎性與進步性／非顯而易知的爭議。


� 美國參議院通過的專利法修正案（S.23）§102(a)(2)規定，取得美國專利註冊，或依美國專利法第122(b)公開或視為公開之專利申請案，若其發明人不同於後案申請人，且其有效申請日在後申請案之有效申請日之前，則在後申請案不能取得專利。另同條(d)(2)規定，關於決定專利或專利申請案得否作為同條(a)(2)的先前技術，在不能主張在先申請日的優先權利時，為實際提出專利申請之日，在主張在先申請日的優先權利時，則為優先權日，故S.23已廢除Hilmer原則。


� 美國參議院通過之專利法修正草案S.23增加第122條(e)項發證前第三人提供資料（preissuance submissions by third parties）之規定，該項第1款並規定第三人提出資料的時間，不得晚於(A)及(B)目的較早者，(A)發給核准審定書之日，(B)(i)專利申請案首次公開日後的6個月或(ii)首次通知核駁任一請求項之日在後者。


� 中國大陸1985年至1993年，併行授予專利前異議與無效程序；1993年以後，則併行授予專利權異議與無效程序；2000年則廢除異議程序。


� 日本及韓國分別於2004年及2007年廢除


� 美國現行法有單方再審查（ex parte reexamination）及多方再審查（inter partes reexamination），由美國專利商標局的審查官進行審查。專利法修正草案S.23則增加授予專利後復審（post-grant review，修正草案條文§§321〜329），並將多方再審查程序修改為多方復審（inter partes review，修正草案條文§§311〜319）。第三人得於專利授予後9個月內提起授予專利後復審（修正草案條文§321(c)），原因得包括違反可專利要件以及其他專利無效事由（修正草案條文§321(b)）；9個月後，僅得以專利違反新穎性或進步性提起多方復審，且限於以專利或出版物構成的先前技術。二者均由專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，即現在的專利上訴暨衝突委員會更名而來）審理，並採用類似民事訴訟的發現程序（修正草案條文§316(a)(6)、§326(a)(5)），為較接近法院解決專利有效性爭議之程序。


� 美國現行專利法§112


� 美國現行專利法§282(b)(3)
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