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參加2011年APEC智慧財產資訊促進人員進階訓練課程報告
服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：陳志弘  專利審查官

派赴國家：韓國
出國期間：100年10月2日至100年10月8日

報告日期：101年1月2日
摘 要
職奉派參加由亞太經濟合作會議（Asian-Pacific Economy Cooperation）、韓國智慧財產局（Korean Intellectual Property Office）、韓國發明促進協會（Korea Invention Promotion Association）聯名舉辦的2011年APEC智慧財產資訊促進人員進階訓練課程（2011 APEC IPi-Facilitator Advanced Training Course），以增進對於國際智慧財產議題的最新現況與做法的了解，該行程係由本局100年度「赴亞太地區智財權相關機構或學校接受智財權訓練」預算項目支應。研習課程共計5天，分別就現今國際智慧財產議題，韓國、美國、日本、歐洲專利標準，專利分析，專利訴訟實例，商品外觀標示進行專題演講課程，並分組討論專利分析實例，最後由所有參加人員依序發表已於參加前先行提出之經濟體報告並進行交流。藉由以上課程使來自不同經濟體的官方代表，互相交流智慧財產保護現況與實務，增進國際合作。
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第一章  目的及過程

本次「2011年APEC智慧財產資訊促進人員進階訓練課程（2011 APEC IPi-Facilitator Advanced Training Course）」係在隸屬於韓國發明促進協會（Korea Invention Promotion Association, KIPA）的國際智慧財產訓練學院（International Intellectual Property Training Institute, IIPTI）舉行，時間為100年10月3日至100年10月7日，目的在加強戰略性使用智慧財產權的保護、智慧財產權資訊商業利用的教育和宣傳、提供智慧財產權官員交互式的教育環境以討論當前的智慧財產問題和建議等，其區分為中級課程與進階課程，中級課程的參加者需先完成韓國發明促進協會的線上課程，該線上課程係由亞太經濟合作組織（APEC），韓國智慧財產局（KIPO）和韓國發明促進協會聯合開發，名為「智慧財產促進課程（IP Xpedite）」，用以作為亞太經濟合作組織成員經濟體之間的智慧財產權的教育工具，其包含有智慧財產權資訊的價值、主要國家之智慧財產權制度的特點、智慧財產權資料庫、專利資訊的理解和檢索、商標資訊的理解和檢索、專利指標、專利地圖、專利地圖的製備、使用國際專利分類號（IPC）和日本專利分類號（F-Term）的進階專利檢索、透過PCT體系進行國際申請及其對策、透過馬德里體系的國際商標申請及其對策等11個模組，線上課程成績優良者經由各經濟體的智慧財產專責機構推薦始可參加中級課程；進階課程則僅限各經濟體的智慧財產專責機構選派官方人員始可參加，凡獲派參加進階課程者不需參加前述線上課程，但需事先繳交經濟體報告，並於研習期間輪流向其它參加的經濟體官方代表進行報告。
本次研討會的進階課程包括下列項目：
主題1：國際知識產權標準和當前問題
主題2：韓國智慧財產局（KIPO）的專利標準
主題3：美國專利商標局（USPTO）專利標準
主題4：日本特許廳（JPO）的專利標準
主題5：歐洲專利局（EPO）的專利標準
主題6：經濟體報告（Economy Repoort）
主題7：韓國專利分析的案例研究
主題8：國際專利分析的案例研究
主題9：專利訴訟案
主題10：商品外觀標示
主題11：專利分析團隊實作
本次參加的經濟體包含：美國、日本、俄羅斯、智利、墨西哥、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、越南、韓國、大陸、香港、台灣等。
職搭乘10月2日上午之華航班機，於當日中午抵達韓國首爾市仁川機場，再轉搭公路巴士前往位於韓國大田市的國際智慧財產訓練學院，經由接待人員的簡單說明後安排住宿於學院的學員宿舍，隔天(10月3日)上午開始本次研習課程。
第二章 當前國際智慧財產議題
2.1 智慧財產法律的社會目的
專利法首要之務在促進與獎勵發明，其次在促進發明的揭露以刺激進一步的創新並且允許公眾在專利權到期後實施其發明，其三，專利保護的嚴格限制確保了公眾仍可在公開領域自由使用發明的理念。
在某些領域，專利權具有產生發明的經濟與社會功能，傳播技術知識，帶動創新與商業化，並提供某種程度的廣泛技術發展。然而在許多技術領域，則非如此，當極端廣大的專利權無法產生足夠的附加社會利益，可能導致重大的經濟成本，而產生與原本之期望不符的結果。
以英美智慧財產權法律為中心形成一個認為核發在使用佔有與出讓方面具有壟斷權的獎勵創造方法為必要先決條件的信念，長期以來的經濟理論用一系列的刺激與反應解釋人類的行為。根本上，這是假設理性的人將會做出最大化個人利益的決定。財產權（包括智慧財產權）以確保獨佔權的方式允許個人做出最大化利益的選擇，而不必擔心別人侵犯自己的利益。理論上，個人利益的總和將產出國家經濟，影響國家財富水準並確保技術與商品市場的有效運作，亦即創造與發明的極大化實現。為了取得個人利益的總和，智慧財產系統的終極目標是將由創造所得的利益減去限制公眾使用所造成的損失及管理保護系統的總和成本予以最大化。法院正是扮演監察運作系統與所宣告之權利的角色，使整個體系能夠執行原有的目的並且維持有效的均衡。
經濟刺激理論常見於近來在智慧財產權方面的演講，並且已成為智慧財產法律的實用概念。國際智慧財產權已經成為主要的貿易逆差矯正機制，並且維持全球市場的競爭。當國際智慧財產保護為智慧財產權的擁有者確保市場的共享，從工業經濟轉換為資訊經濟也增加了智慧財產權在全球市場的籌碼。
在被全球資訊技術定義的經濟年代，資訊成果的壟斷權對於維持全球競爭力是不可或缺的新資本。而TRIPS協議是此種結果的手段，此協議反映了資訊經濟面對盜版與仿冒品的脆弱，它也反映出西方後現代資本社會的價值。
十八世紀以來的美國，經由與歐洲訂立商業條約的方式以合併市場力量，以法律基礎支持財產權與個人私有，共同創造承認新型態權利的社會系統。貨物被決定其社會與經濟價值，並且將保護延伸到無形貨物的形式，無論著眼於權利、自由或財產，社會已經接受獨佔創造所產生之利益的觀念，由美國在幕後推動的TRIPS，因此並不是基於鼓勵創造與發明，而是採取跨越國家疆界保護一個財產獨佔特權的特殊觀點，這個協議以正式條約的形式促進了其國家經濟利益與社會價值。
2.2 關於國際調和的爭執
2.2.1 先前技術的定義
對於世界上不同專利系統中先前技術定義的不一致是調和專利系統的一個障礙，世界智慧財產權組織（WIPO）認為以馬賽克方式組合先前技術對於國際層次的專利權保護是有害的，對於某些國家，先前技術包含世界上任何人以任何方式可以取得的任何事物，然而在其它國家，非文字的揭露，例如口頭揭露或者在管轄權範圍外的使用並不屬於先前技術的一部分，因此不構成可專利性的問題。

2.2.2 申請專利範圍的格式與申請案的審查

比較歐洲PCT與美國的官方審查意見通知，可以發現不同的審查機關可能導致申請人取得不同的權利請求範圍。某些國家直接接受PCT檢索報告，並提供申請人考慮是否提出請求範圍的變更。
此外，某些審查機關要求特定的請求項格式，而這些格式在其它的審查機關則是不建議或不被允許的。這可能導致在不同國家間產生完全不同形式的請求項。
申請專利範圍是發明的界標與邊界。因此，請求項類似於實質財產的一份契據，更進一步說則是一份具有時效的契據，國際上一般認定為自其申請日起算20年。資訊時代已經引領全球市場中的專利權人去取得本國以外的外國專利權。由於專利核准的地區特性，多重的專利核准類似於基於同一塊土地財產收到多重的不同契據。理論上，這些契據應該定義出一個特定的財產權範圍，例如一張具有相同大小、形狀、位置的圖形。然而，由於不同國家間請求項的差異，這些被核准的契據在各個國家可能並不相同。
2.2.3 可專利標的的定義
國際專利法中一個爭論的議題是某些不可專利標的的形式認定，諸如生命形態、藥物、醫療設備、植物種類、商業方法或軟體。舉例來說，加拿大高等法院決定，哈佛鼠（一種利用基因工程造成會快速增生腫瘤的老鼠）本身基於其為高等生命形態而被認為不可給予專利權。儘管最後加拿大智慧財產局後來核准了這個專利，但是請求項並不是直接請求細胞有機體，而是製造哈佛鼠的方法。歐洲對於生物科技的可專利性也有相似的限制，不允許核准如果商業實施將會違反公共秩序或道德的發明，然而如果該發明只是為成員國的法律所禁止，則其實施並不會被視為將違反公共秩序或道德。
2.2.4 先發明主義與先申請主義

有許多文獻提出先發明主義對比於先申請主義的優越的觀點，許多學者認為先發明主義可以協助小發明者對抗大公司的壓迫，並指出統計結果顯示先申請主義對小發明者沒有幫助，此一議題目前仍然有許多爭執，然而從自然權利觀點，只要在國際上一致即可。就現在的事實而論，美國是唯一採取先發明主義的國家，就顯得有些不合理。
第三章 韓國的專利進步性判斷標準
韓國專利法對於可專利性具有產業利用性、新穎性、進步性及說明書揭露要件等四個方面的要求。韓國被提起舉發的專利案件中，2009年有71%最後被判決為舉發成立，2010年有68%最後被判決為舉發成立，這使得韓國專利局重新思考對於進步性的判斷是否太過歧異，以及應如何避免審查人員的後見之明。
3.1進步性判斷的一般標準
依據韓國專利法第29條，所屬技術領域中具有通常知識者能夠輕易完成所申請的發明則不予專利，若是申請專利的發明僅僅包含密切相似情形的為了解決先前技術所提出的問題的已知技術，且僅具有預期中的效果，不具進步性。而進步性的審查係依以下步驟進行：
1.確認申請專利的發明。
2.確認各引證文獻的發明。
3.選擇最接近申請專利發明的引證。
4.經由比較確認引證文獻的發明與申請專利的發明間的差異。
5.評估申請專利之發明的進步性。
評估申請專利之發明的進步性時係考慮下列因素：
1.可能的理由或動機：這來自於引證文獻所揭示的建議、解決共同的問題、共同的功能或操作、彼此密切相關的技術領域等。
2.一般創造力的簡單運用：主要包含基於習知技術的一般應用、從已知物理性質的推論、參考其它技術領域以解決一個已知的問題等。

所謂所屬技術領域具有通常知識者的一般創作力，指的是：
(1)用等效物置換：用公知能夠執行相同功能與互換的特徵取代發明的其中一部分。
(2)運用特定技術的簡單修改：一個發明僅僅來自一般先前技術概念設計程序，則不具有不可預期的功效。
(3)構成要素的部分移除：省略一些揭露在先前技術的組成要素的同時，減少了功能或使產品的品質下降（包含發明的功效），因為對於所屬技術領域具有通常知識者是顯而易知，不具進步性。

(4)單純使用上的改變與限制。
(5)已知技術的簡單應用以達成特定目標。
3.有益的功效：當與引證發明相較，申請專利的發明具有無法為所屬技術領域具有通常知識者預期的突出的有益功效，其進步性可以被認可。
即使乍看之下認為申請專利的發明容易經由結合引證而達成，如果申請專利的發明與引證的發明相比，具有突出的有益功效，諸如不同的性質或數量上的突出功效，而且該有益的功效無法為所屬技術領域具有通常知識者所預期，進步性仍然可能被認可。舉例來說，包含兩種或兩種以上化合物以某種比例混合的染料，其進步性的評價要基於該混合物所產生的功效。儘管個別的化合物是公知的，如果該混合物在指定的比例下產生無法預期的功效，則申請專利的發明具有進步性。
3.2特殊種類發明的進步性判斷
3.2.1 選擇發明
選擇發明是指從引證發明所揭露的一般的概念中藉由特定概念選擇出一個不可少的要素，而這個特定概念並沒有直接的揭露在引證發明中。
以公知技術藉由實驗選擇最佳情況，只是所屬技術領域具有通常知識者之一般創作力的實施。然而，如果選擇發明產生了與引證發明相較更有益的功效，進步性將可以被承認。
所有包含於選擇發明的特定概念必須具有有益的功效，即品質上的不同或品質相同，但是須有突出的數量。
3.2.2 數值限定之發明
數值限定之發明是指以特別的數值表達發明所不可或缺的某些部分。

數值限定必須具有臨界意義的重要性，應該要有突出的改變在限定數值範圍的效果上。尤其當申請專利的發明與引證發明在解決相同的問題並且具有相同的品質效果時，數值限定必須具有臨界重要性。
如果申請專利的發明與引證發明在解決不同的問題而且也包含品質上不同的效果時，數值限定的臨界重要性就不需要，即使二個發明除了數值限定外具有相同的限定條件。
3.2.3 參數發明
參數發明是指申請人所創造非屬標準或非屬物理化學領域共通使用的特定參數，使複數的參數具有數學上的關連式並且使其成為發明必要因素的一部分。
評估參數發明的進步性，首先必須考慮參數的使用是否產生了技術上的重要性。然而，如果參數發明僅是一種數值限定的發明，則可以使用相同於數值限定之發明的進步性評估方式。
3.2.4製造方法界定物的發明
雖然製造步驟被包含在製法界定物的請求項，但是相同的物品並不會因為以新的程序製造而具有新穎性，以製造方法界定的物品只被理解為物品本身。
審查人員應該由比較物品本身與公知物品來評價製法界定物，不必將製程當作必要特徵的一部分來考慮。
3.2.5 組合發明
組合發明指藉由組合先前技術中為了解決技術問題的技術特徵，以產生新的功效者。
評估其進步性時，重點應該放在是否先前技術已經給予組合將會產生所請求發明的動機或提示。
所請求發明的技術特徵應該被整體考慮，因此不應僅以定義於請求項的個別要素基於引證發明為已知而視其為顯而易知。審查人員應該整體考慮基於問題解決的原則所形成要素之結構上組合，而非僅考慮是否請求項中分開的個別要素為公知。此外，審查人員也應該考量發明整體的獨特功效。
3.3次要的考慮因素
3.3.1商業上的成功
商業上的成功、工業上受歡迎的反應或所請求的發明長期以來還沒有被任何人實施，可以被視為可能具有進步性的次要證據指標。
3.3.2長期的需求
申請專利的發明解決了所屬技術領域具有通常知識者，長期以來試圖解決的技術問題或滿足長期以來的需求等，可以被視為進步性的次要證據指標。
3.4 小結
決定進步性的方法應就發明與先前技術文獻在技術領域、技術構成、目的和功效賦予適當的比較與注意。
如果多個文獻共同揭露所有申請專利的發明之組成要素，而組合兩個或更多先前技術文獻可能使申請專利的發明缺少進步性，在判斷進步性時，不應只是拆解請求項中複數要素而個別決定拆解後的個別要素是否為公知，而不考慮基於組合為整體的技術困難度。
如果先前文獻包含與發明相關的建議或動機，而可以預期將形成引證技術的組合，其進步性將被否定，可以認為所屬技術領域具有通常知識者可以在申請專利的時間點，基於技術水準、技術常識、相關技術領域的基本工作、發展趨勢、相關工業的需求等而可輕易獲得其組合。
總結來說，組合不同引證時的進步性判斷步驟包括兩部分：
1.先前技術文獻包含任何建議或動機嗎？

2.所屬技術領域具有通常知識者是否可以基於下列觀點輕易達成此組合：
技術水準、技術常識、相關技術領域的基本工作、發展趨勢、相關工業的需求等。
發明的進步性應該由是否所屬技術領域具有通常知識者在沒有後見之明或發明知識的幫助下容易由引證文獻發明而決定。然而，先前技術的建議或動機並不必詳細敘述所請求的技術，如果揭露的建議或動機引導所屬技術領域具有通常知識者能以一般的創造力進行結合即可。
未針對技術概念之目的的含蓄的建議或動機也可以被承認，並可以將其等同於教導-建議-動機（Teaching-Suggestion-Motivation, TSM）。
第四章 歐洲專利局的專利標準
4.1 不適格標的
依據歐洲專利法第52條規定，下列主題不屬於適格的標的：
1.發現：例如發現一個未知的星球、發現一種特別的能夠阻止機械衝擊的材料等是不予專利的，但是用這種材料所製作的鐵軌枕木可予專利。

2.科學理論：例如相對論、半導體的物理理論是不允許的，然而，新的製造半導體設備和製程可予專利。

3.數學方法：純粹抽象或智力方法、一個快速運算的除法等不予專利，但是根據該方法所建立的計算器可予專利。設計濾波器的數學方法不予專利，但是根據該方法所設計的濾波器可予專利。
4.審美創作：藝術作品或純粹主觀的欣賞。但是如果以技術特徵使其特性化將不被排除在不予專利項目，即使由技術特徵產生的效果至少有部分是審美的性質。例如紡織品可以由不是先前技術所使用的層疊結構，以產生具有吸引力的外觀，此時包含此結構的紡織品可予專利；由新技術製程產生具有獨特美麗的外形的鑽石可予專利。為了不要被排除在可予專利的標的之外，發明必須包含相對於審美創作的技術特徵。
5.實施遊戲或商業行為之心智活動的方案、規則及方法：學習語言的方案、解決字謎的方法、以規則定義的抽象遊戲等不予專利。如果存在於電腦或電腦網路等，而被認為是電腦實施的發明，或者運用規則的電子設備，運用規則的棋盤與棋子等不會被排除在不予專利之項目。
6.商業行為：如果組織商業運作的方案，其技術特徵經審查係為以電腦實施的發明，則不會被排除在不予專利項目，例如以電腦為操作基礎的管理系統作為提供整合金融、庫存、製造管理系統，並包含各步驟的發明。
7.電腦程式：例如控制X光設備的程式並且具有複數實施步驟、檢查拼字的程式並且具有複數實施步驟等。如果為電腦實施發明的形式，但是有部分的請求項特徵基於程式手段則不會被排除在不予專利項目。
電腦實施的發明指一個實施特徵牽涉到電腦使用、電腦網路或可程式設備的發明，其具有整體或部分以電腦程式的手段造成的特徵。例如︰以程式控制的誤差容許表、洗衣機循環、汽車煞車系統等，並不會被排除在可給予專利標的之外。
電腦程式本身被認為僅代表純粹抽象概念而不具有技術特徵因此非屬發明。但是技術特徵並沒有標準定義，因此也具有解釋的灰色區域，往往依據個別爭議委員會的決定而定。電腦程式執行時必須提供一個超越一般物理上技術功效的進一步的技術功效，才可被認為是電腦實施的發明，而一般物理上技術功效諸如電流的導通並不足以作為被認可的技術特徵。評估電腦實施的發明必須同時考慮其技術特徵與技術特徵所產生的技術貢獻。

8.資訊的揭示：僅由資訊內容所定義的資訊揭示或資訊本身將無法給予專利。例如︰由聽覺訊號、語言、視覺顯示、由主題定義的書籍、由所記錄的音樂定義的唱片、由警告訊號定義的交通標誌等。

然而如果資訊的揭示具有新的技術特徵，可能會具有可予專利的主題在資訊載體、程序或顯示資訊的設備，例如︰具有特殊溝槽的唱片、同步聲音與影像的特殊方法等。
4.2除外的不給予專利項目
依據歐洲專利法第52條規定，特別針對下列項目不給予專利：
1.發明的商業實施將違反公眾秩序或道德：這是指公眾在一般情況下將認為該發明的核准是不可思議而令人反感的，如果該商業實施只是因為在某些締約國被法律所禁止，則這樣的商業實施將不被視為違反公眾秩序或道德。例如：人員殺傷地雷或郵件炸彈、生化武器、僅用於協助犯罪行為的發明、發明牽涉不合理的殘酷對待動物方式、發明的實施可能嚴重損害環境而對環境的威脅在歐洲專利局下決定之時已被充分證實。
2.植物或動物品種，或者以主要生物學過程製造植物或動物的方法：這個條款不適用於微生物程序或微生物產品。
3.人類或動物以外科手術的治療方法，或者實施在人類或動物的治療與診斷方法：這個條款不適用於用於這些方法的產品、特殊材質或組成。
4.人類的複製。
5.修改人類基因排列。
6.人類胚胎的工業或商業利用。
7.動物基因修改，如果其產出造成痛苦而沒有實質醫療利益。
8.人類的身體與單元：人類身體在形成與發展的不同階段、其組成的簡單發現，包括基因序列或部分基因序列，均無法構成可專利的發明。

9.外科手術、治療與診斷：係基於醫藥與獸醫活動不應被專利權限制，即醫生實施其專業技術幫助病人時不應該被阻礙的理由而規定。所謂外科手術，包含身體上實施時需要專業醫藥技術的物理介入及牽涉健康風險，甚至實施時具備必要的醫藥專業照顧與知識技術；此種介入包含使用設備侵入的過程以及非侵入性的肢體回置，例如︰諸如對照劑的注射於心臟之非例行注射、內視鏡方法、與身體局部的切開或切除。不允許項目有：切開、內視鏡方法、切除、透析、自體移植輸液等。允許的項目有：試管內方法、死屍的處理（例如︰從死屍切除心臟瓣膜）、隨後將犧牲的實驗室動物的治療等。
在多步驟法中的單一的外科手術或治療步驟足以排除整個請求項的可專利性，此外，外科手術或治療步驟可能在說明書或獨立項是不言明的，例如︰比較手術前與手術後的X光影像、侵入性的量測血壓等。但是排除不應被適用於當實施所需照顧與技術時只包含次要介入與無實質健康風險的非關鍵性方法。
與其目的相較，治療的本質係具有決定性，儘管其目的可能是非治療性的，例如：殺菌或授精，或甚至非醫藥性的，例如：化妝用或農業用等，因此外科手術治療並不限於進行治療的目的。
凡是不包括公眾健康利益方面的方法、病人的保護或選擇治療方法於病人的醫藥專業的自由，則不因此而被排除可專利性，例如︰刺青、刺穿、以雷射移除頭髮，皮膚的微磨除等。

治療方法包括：疾病、創傷或齒列矯正的治療、症狀治療（疼痛或不適的解除，生理的緩解，例如：因月經或懷孕造成的不適）、清除牙菌斑、疫苗接種、抑制免疫力。而非治療方法包括：限制請求項於非治療範圍且其功效可以清楚的區別而沒有治療的利益的化妝、農業方法、體育訓練等、避孕（可允許但是可能不具有產業可利用性）、在病人口腔取得壓印、在植入的放射性指示劑中測量少量液體且其方法的步驟不具有與由放射性指示劑產生的治療功效的功能性連結。

外科手術、治療與診斷的排除事項，可以由限制請求項成為非外科手術、治療與診斷方法而避免，即使這些限制用語最初並沒有揭露，然而其中至少要有一個非醫藥應用必須已被揭露於原說明書中，此外，請求項也不能因為限制實際上的醫藥方法為非外科手術、治療與診斷方法而變得彼此矛盾。
第五章 美國的專利標準
5.1 標的的適格性
美國專利法將發明定義為方法、機器、製造、物的組成與其改良者，因此任何人發明或發現任何新的或有用之方法、機器、製造或物的組成，將可以申請專利。但是如果為自然法則、物理現象或抽象概念（例如：心智過程、數學法則、科學原則）等，則為不予專利的項目。
關於專利標的的適格與否係採取如下的分析步驟：
1.判斷請求項是否對應於方法、機器、製造、物的組成等四種適格專利標的之一。
2.如果不屬前述四種適格專利標的之一則非屬適格之標的，但是如果對應於四種適格專利標的之一，則再進行下一步驟。
3.請求項是否對應到法規的排除事項，如果請求項係對應到法規的排除事項，則非屬適格之標的。然而，對於法規除外事項的特定實際運用，則可以是適格的標的。

如果請求項只是一般概念的敘述，其包含已知及未知的使用方法，以及可以藉由任何存在或未來設計的機器，甚至不需以任何設備來實施、請求項只敘述所要解決的問題或用以實施步驟的機器並不重要等，則不是適格的標的。所指的一般概念包括︰基本的經濟實施或理論（例如：兩面下注，保險，金融交易，行銷）、基本的法律理論（例如：契約，爭端解決，法律規則）、數學概念（例如：演算步驟，空間關係，幾何學）、心智活動（例如：形成判斷，觀察，評估，或意見）、人際互動或人際關係（例如：交談，約會）、教學的概念（例如：記憶，重複）、人類行為（例如：運動，穿衣，服從指示）、介紹商業應該如何進行等。
5.2 BILSKI判例
在BILSKI的案例中，其請求項係對應到商品交易限制風險的方法，但是並沒有限定到任何的技術，也不需要電腦或特定的儲存媒體。
聯邦巡迴上訴法院（The Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）以機器或轉換測試（Machine or Transformation Test）作為決定標的是否適格之唯一的測試法，決定該案請求項非屬適格標的。然而，美國最高法院的意見則認為，商業方法並未被排除在可專利適格標的的範圍之外，至少在某些情況下應是可專利的，而機器或轉換測試並不是決定發明是否為適格標的的唯一測試方法，但是它仍是有用且重要的調查工具，BILSKI案的請求項之所以為不適格標的是由於其僅對應於一個抽象概念。

所謂機器或轉換測試包含了以下的考量︰
1.機器或轉換是特別的。
2.機器或轉換有意義的限制了其實施步驟。
3.以機器實施所請求的步驟。
4.物的轉換是特殊的。
5.物進行其狀態或物品的改變。
6.被轉換的物是一個物品或物質。
5.3 說明書的要求事項

說明書必須能夠清楚傳達申請人已發明了所請求的事項並公開申請人就此發明所主張的佔有內容，使所屬技術領域具有通常知識者合理的認為在申請時點申請人已佔有所請求的發明；此外，必須包含發明說明、製造與使用的方式與程序、足夠清楚、簡要與精確的用語以使所屬技術領域具有通常知識者能製造與使用，且必須列舉發明人所考量的最佳實施例，至於對所屬技術領域具有通常知識者而言常見或習知的事物則不必詳細揭露。

申請時的記載被假定是充分且足夠的，除非對立的充分證據或推論已經顯示於審查人員的反證中，這是審查人員的責任。
考慮發明說明的敘述是否充分表明相關界定特徵，必須在所屬技術領域的技術與知識水準下權衡下列事項︰ 完整的或部分的結構、物理或化學的性質、功能的特徵、與結構或功能的關聯、製造的方法及上述各項目的結合。基本上，越不成熟的技術就需要越多的說明，以表現其佔有內容。需要特別注意的是所屬技術領域的技術與知識水準會隨時間而增加，因此考慮的基礎也會有所變化。
5.4 可實施性要求

決定發明說明是否符合可實施要求的標準在於是否實施所需的實驗為過度的或不合理的。考慮所需的實驗是否為過度的因素包含但不限於下列事項：請求項的廣度、發明的本質、先前技術的狀態、所屬技術領域具有通常知識者的技術水準、所屬技術領域的可預測程度、發明者所提供之指引的數量、是否具備實施例、基於所揭露內容製造或使用該發明所需要的實驗數量等。審查人員的分析必須考慮與每一個因素有關的所有證據，任何不可實施的結論都必須以整體證據為基礎。
1.請求項的廣度︰首先，由發明說明所揭露內容決定請求項是否比可實施的揭露來的廣，請求項所主張的範圍必須與可實施的揭露相稱；其次，決定是否所屬技術領域具有通常知識者能夠製造與使用整個發明請求範圍而不必過度實驗。
2.發明的本質︰考慮發明主題是否對應請求範圍，發明的本質決定了所屬技術領域具有通常知識者掌握的所屬技術的狀態與技術水準的背景。
3.先前技術的狀態︰指所屬技術領域具有通常知識者在申請時點所已經知道的關於所請求發明之技術主題的事項，如果所揭露的發明在申請後數年仍是不可能達成的，可以作為所揭露的發明在申請時點是不可能達成的證據。
4.所屬技術領域具有通常知識者的水準︰發明說明必須使所屬技術領域具有通常知識者可以實施，而所屬技術領域的技術水準指在申請時與所請求發明主題相關的技術領域的技術。
5.所屬技術領域的可預測程度︰所屬技術領域的可預測性指所屬技術領域具有通常知識者，可以推斷所請求的發明的被揭露或被知結果。如果所屬技術領域具有通常知識者，可以預期所請求發明的內容中由改變所產生的功效，表示具有在該領域的可預測性；如果所屬技術領域具有通常知識者，不能預期所請求發明的內容中由改變所產生的功效，表示缺少在該領域的可預測性。技術領域中習知的事項提供了可預測性問題的證據，如果包含可預測的因素，則單一的實施例也可以提供寬廣的可實施範圍，例如︰機械或電氣元件；如果所申請的發明對於所屬技術領域其結果是不可預測的，單一形式的揭露通常不能對總稱請求項提供足夠的支持基礎。
如果包含有不可預測的因素，諸如大部分化學反應和生理現象，更多的實施例可能是必須的。提供所屬技術領域可預測程度的證據與發明說明中符合可實施要求發明說明所需指引的數量相關，也與發明說明所需實施例的數量相關。
6.發明者提供的指引的數量︰指引的數量指所揭露的正確教導如何製造或使用該發明的資訊，所屬技術領域中關於發明的本質、如何製造該發明、如何使用該發明等瞭解得越多，所屬技術越能預測，就可以有較少的資訊必須清楚的在發明說明中記載，反之亦然。
7.是否具備實施例︰如果發明是對所屬技術領域具有通常知識者能夠實施且不需過度實驗的方式揭露，說明書可以不包含實施例。然而，缺少實施例是一個必須考慮的因素，尤其是如果包含一個無法預測和尚未發展的技術。缺少實施例不能作為缺少可實施性而核駁所請求發明的單一理由，審查人員必須考慮所有的證據事實，反過來說，說明書中針對所請求發明的單一實施例已足夠防止不具可實施性的核駁，因為至少這一個實施例是可實施的。
8.製造或使用該發明所需要的實驗數量︰如果只是例行的實驗或發明說明已提供了關於實驗進行方向之合理數量的指引，則一定數量的實驗是可以允許的，此外，時間、困難度和費用等只是考慮因素之一，但不是最重要的因素。
5.5 可預知性/新穎性

可預知一請求項是指引證文獻必須教導請求項的每一個要素，可預知是建立在單一先前技術文獻所揭露，直接的或在固有的原則下，所請求發明的每一個要素。當一個請求項包含多個結構或構成，如果請求項範圍內的任何一個結構或構成在先前技術為已知，請求項視為可預知。審查人員必須提供原理闡述或顯示為固有的證據（必須在先前技術有呈現），之後，顯示其差異的責任將轉移到申請人。
一個舊的物品不會因為新性質、新使用、新功能的發現而可給予專利，僅只請求新的用途、新的功能或新的性質也並不必然使請求項具有可專利性。
一個化合物和其性質是不可分離的，如果組成物相同，將必然具有相同的性質，當先前技術已教導相同的特定化學結構，則請求項所揭露的性質必然會被呈現。當文獻詳述的物理結構實質上與請求項相同，所請求的性質或功能是可被推測而為固有的，例如一個用以清潔指甲之鉛筆的專利是不適當的，因為相同結構的書寫用鉛筆已在先前技術中被發現，但是推測可以用證據反駁所顯示的先前技術產品並不必然擁有所請求產品的特性。

5.6 特殊的請求項
5.6.1具有印刷的物品請求項
一個具有非功能性的印刷的物品請求項，是無法有效區別所請求產品與其它的特定先前技術產品的，當先前技術產品與所請求的產品的差別僅是印刷物（例如：說明文字），而沒有與產品的功能性關連，則印刷的內容無法有效區別所請求產品與先前技術。
5.6.2方法請求項

對於方法請求項，在固有原理之下，如果先前技術的設備在其通常操作中，將必然實現所請求的方法，則所請求的方法被認為是可以由先前技術設備所推測。當先前技術設備與發明說明所記載用以執行所請求之方法的設備相同，可以認為該設備將固有的實現所請求的方法。

5.6.3製造方法界定物請求項

製造方法界定物請求項並非被所敘述的製造步驟所限制，而是由步驟所暗示出的結構來決定，也就是說，決定製造方法界定物的可專利性是基於產品的本身，而非其製造方法。如果在製造方法界定物中的產品與先前技術中的產品相同，該請求項不具可專利性，即使該產物是由不同的程序所製造。
當製造步驟顯示可識別的，獨特的，結構的特徵於最終產品時，製造方法界定物請求項會具有潛在的可專利性。
5.7 顯而易知性/進步性
發明的實質內容必須是非顯而易知的，雖然發明並未於先前技術中被揭露或被描述，如果其與先前技術的差異在發明的時間點對於所屬技術領域具有通常知識者是顯而易知的，仍不能取得專利。
決定進步性的方法使用的是葛拉漢測試（The Graham Test），其包含以下步驟︰
1.決定先前技術的範圍與內容。
2.確認先前技術與請求項的差異。
3.決定所屬技術領域的一般技術水準。
4.評估次要考慮因素的證據。
5.8 KSR判例

在KSR判例中，釐清了教導-建議-動機測試（Teaching-Suggestion-Motivation Test, TSM Test）並不是決定顯而易知性唯一的方法，經由捨棄對於顯而易知性之嚴格的教導-建議-動機測試，已經改變了顯而易知性的標準，並且認可了有彈性的顯而易知性分析方法，使之擴大適用包含常識方法、先前技術元件的可預測使用或可預測的變化、有限數量的定義或可預測的解答等方式。
美國最高法院在KSR一案的決定顯示解釋較寬廣範圍的原理闡述，也可以使用於顯而易知性的核駁，其包括︰
1.根據已知方法結合先前技術元件以產生預期的結果︰元件為已知，結合步驟在技術上是合理的，結果是可預測的，並考慮是否有結合的理由以及結合的困難度。
2.已知元件的簡單替換，以產生預期的結果。
3.使用已知技術以相同的方式改善相似的設備（方法或產品）。
4.運用已知技術到已知設備（方法或產品），以改善並產生預期的結果。
5.明顯的嘗試︰基於合理的成功預期，從有限數量的定義選擇可預測的解答。所謂成功是指所建議的修改或結合是否將實際上產生所請求的發明，這是由所屬技術領域具有通常知識者在發明的時間點所決定，雖然成功的預期必須是合理的，但是並不需要絕對的可預測性。
6.在相同的領域或不同的領域基於設計的激勵或其它的市場力量，由已知的產品中嘗試不同的使用，且如果該變化對於所屬技術領域具有通常知識者是可預測的。
7.在先前技術的某些教導、建議或動機，其引導所屬技術領域具有通常知識者，修改先前技術文獻或結合先前技術文獻所教導的內容而達成所請求的發明。
第六章 心得及建議事項
1.在此次研習的課程中，得以分別聆聽來自不同國家的專利機關人員就各自的專利制度加以說明，雖然課程中並沒有進行跨國別的綜合比較分析，仍可以清楚的發現，儘管不同國家在法規條文的文字表達上有些許差異，又或者基於大陸法系與海洋法系的不同，對於法院判例的重視程度有所不同，但是在國際性組織的不斷努力下，各主要專利大國之專利判斷原則的差異已甚微小，這使得審查結果漸趨一致，大大增加了國際合作的可行性。
我國近年來亦不斷力求使專利制度與國際調和接軌，積極參與此種國際性的交流研習實有助於在條文的理解外，更進一步藉由人員之間第一手的溝通，深入瞭解彼此專利制度運作過程中，背後的思考邏輯，這是在各國對外的官方文件所不易清楚瞭解的部分，如此一來，國際調和不只是條文與規定的調和，也會是理念與邏輯的調和。
2.韓國政府對於國內的重要產業均採取積極協助的態度，因此凡屬重要產業，均會針對該產業進行全面性的專利調查與分析，分析的結果報告均彙整於專屬網站，並據以擬定重要產業政策並提供企業作為策略發展的參考，可惜該網站與相關報告皆以韓文撰寫，並需具有使用帳號與密碼者方可登入，其它國家不易取得參考；然而其舉國對於產業專利布局與分析的重視是值得我們注意與學習的，以國家的戰略高度為產業政策與企業提供詳盡的專利分析，將可對國家的競爭力提供有力的輔助並取得更好的發展機會，同時也減低產業投資的風險，相對而言，需要投入的資源卻不多，可說是本小利大的措施。

3.諸如菲律賓與馬來西亞等東南亞國家的智慧財產專責機構內，均設有專責部門職司傳統文化的保護，由此而得以加強保護具有民族特色之傳統工藝與農產品，足見該國對此方面的重視；時值國際間對於地理標示的保護議題正方興未艾，隨著保護需求的增高與事務的增多，應否針對此需要整併事權而設立專責單位或許也是一個思考的方向。
4.韓國智慧財產局與韓國發明促進協會合作建立了一系列的線上智慧財產訓練課程（http://global.ipacademy.net/），由淺入深循序漸進的介紹了智慧財產的各個領域，課程本身使用淺顯英語，一般的英文程度足可應付，而其僅需簡單的進行線上登錄即可使用，對於使用者身份並無限制。然而我國內知道可利用此一資源的企業與個人卻甚為有限，殊為可惜。若能廣為加以宣傳，不失為一個藉以推廣智慧財產知識的良好途徑，若本局行有餘力更可以參考其架構與作法，針對我國的智慧財產制度建立專屬的推廣課程，則不只有助於國家智慧財產權知識的推動，更可以加強企業與個人對於我國相關制度的瞭解，無形中減低本局行政與溝通的成本。
5.韓國智慧財產局藉由積極的國際合作與舉辦國際訓練課程以提高在國際上智慧財產權的能見度與地位，隱然自許為與日本並駕齊驅的專利大國，本次研習的場地國際智慧財產訓練學院已為國際智慧財產權組織指定為其專屬訓練機構更可見其一斑。參與國際研討會雖是提高國際能見度的方式之一，其效果則莫如身為主辦國來得大，儘管所需投入之人員、物力、場地、課程、經費等均非一朝一夕可以達成，似乎仍是一個值得嘗試努力的方向。
附  錄    本次研習所提送之經濟體報告（Economy Report）
1. Industrial property filing statistics for your economy for 2005-2010 (patent, design, trademark, etc.)
	Year
	Invention
	Utility Model
	Design
	Trademark

	2005
	47,841
	23,226
	8,375
	63,580

	2006
	50,111
	23,279
	7,598
	65,101

	2007
	51,676
	22,715
	7,443
	61,454

	2008
	51,909
	23,953
	7,751
	59,568

	2009
	46,654
	25,032
	6,739
	59,669

	2010
	47,442
	25,832
	7,220
	66,496


2. Patentability standards for inventiveness (i.e. inventive step or non-obviousness) in your economy
Procedures for determining an inventive step are:

(1) determining the scope of the claimed invention;
(2) determining the disclosed content of the relevant prior art;
(3) determining the level of ordinary skill in the prior art;
(4) ascertaining the differences between the claimed invention and the relevant prior art;
(5) the entire claimed invention should be considered when a person ordinarily skilled in the art takes into consideration the content of a relevant prior art and general knowledge as of time of filing.

When the above-mentioned procedure (4) contains one of the following situations, the claimed invention shall be regarded as an easy accomplishment, which means no inventive step:

a. differences of the technical features are converted from the relevant prior art;
b. differences of the technical features can be equivalently replaced by a person ordinarily skilled in the art;
c. differences of the technical features are suggested by the relevant prior art.

3. Elements of patent infringement (literal/ doctrine of equivalents) in your economy (factors in determining patent infringement)

A patent infringement identification process is divided into two stages:
(1) defining the patent scope;

(2) comparing the defined patent scope with the identified object (material or method).
The above-mentioned stage (2) includes the following steps:
a. determining the technical features of claims;
b. determining the technical content of the identified object;

c. determining whether the identified object meets the "literal infringement" based on the “all-element rule”.
(a) If the identified object meets "literal infringement" and the defendant claims to apply the “reverse doctrine of equivalents”, then determine whether the identified object meets the "reverse doctrine of equivalents".
(b) If the identified object meets the "literal infringement", and the defendant does not claim to apply the "reverse doctrine of equivalents", then the identified object is regarded as falling within the patent scope.
(c) If the identified object does not meet the "literal infringement", then  determine whether the identified object meets the "doctrine of equivalents”.
(d) based on the “all-element rule”, determine whether the identified object meets the “doctrine of equivalents”.

The above-mentioned step (d) includes following steps:
(1) If the identified object does not meet the "doctrine of equivalents”, then regard the identified object as not falling within the patent scope.
(2) If the identified object meets the "doctrine of equivalents”, and the defendant claims to apply the "prosecution history estoppel" or the "prior art limitation", then determine whether the identified object meets these claims.

a. If the identified object meets either "prosecution history estoppel" or "prior art limitation", then regard as the identified object not falling within the patent scope.
b. If the identified object meets neither "prosecution history estoppel" nor "prior art limitation", then regard the identified object as falling within the patent scope.
(3) If the identified object meets the "doctrine of equivalents”, and the defendant does not claim to apply "prosecution history estoppel" or "prior art limitation", then regard the identified object as falling within the patent scope.

4. Patent success stories (in terms of filing strategy or IP policy making) in your economy
(1) Our economy positively promotes the financing of intangible assets from 2003. After obtaining the patent value appraisal report from a third fair organization and a guarantee of the "Small and Medium Enterprise Credit Guarantee Fund of Taiwan”, the patentee may apply for financing of intangible assets with financial institutions.

 In 2004, under the “Plan to Promote Financial Intermediation Provision of Intellectual Property”, the “Touch-Tap Faucet Switch” became the first successful case to receive enterprise financing through the above-mentioned manner in Chinese Taipei. The patent was later successfully commercialized in 2007.
(2) To shorten applicant’s waiting time, a new “Accelerated Examination Program” (AEP) has been implemented from 2009. Applicants can receive responsive examination opinions or decisions in 6 or 9 months from the date of request in the following three cases: 

a. The same invention has been granted under substantive examination by a foreign patent authority;
b. The EPO, JPO or USPTO has issued an Office Action during substantive examination but yet to allow the same invention; 
c. The applicant puts the same invention into practice for commercial purposes.
There were 1,437 patent applications filed for AEP in 2010. The average period from receipt of an AEP request to issuance of a response was 78.1 days.
5. Current IP issues in your economy
(1) Patent backlog issue.
(2) Low filing rate of patent applications through e-filing.
6. Other special features related to IP systems in your economy (e.g. geographical indications)
(1) IP Court deals with IP litigations, including civil, criminal and administrative litigations.

(2) IPR Police conducts the implementation of counterfeiting and piracy inspections.
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