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前前前前                    言言言言 

歐洲專利局國際學院(EPO International Academy)於 2011 年 11 月 14 日至 11

月 17 日在奧地利維也納舉辦一場為期 4 天之「歐洲專利資訊進階研討會」（EPO 

Patent Information Advanced Seminar）研習課程，共邀集 13 個國家（德國、奧地利、

丹麥、挪威、葡萄牙、希臘、波蘭、塞爾維亞、沙烏地阿拉伯、台灣）合計 20

位學員參加，參加課程的有各國的專利審查官及專利相關人員。本次課程主要由

專精於專利資訊系統及負責專利檢索的資深人員擔任講師，且由於本課程屬於進

階課程，因此也安排歐洲專利局執行及程序部門負責品質管控的主管 Mr. Hans 

Looije 進行歐洲專利局上訴及異議制度及實務課程的說明；並邀請歐洲專利局的

資深醫藥化學專利審查官 Dr. Marco Montrone解說在 EPC2000 的規範下對於醫藥

及化學組合物專利的審查實務，課程內容十分豐富，除了對於歐洲專利局組織架

構基本介紹以及歐洲專利申請概述外，亦包括歐洲專利公約(EPC)、上訴異議與

醫藥品相關法規介紹，內容著重於實務操作及案例研討，於每個單元課程到達一

階段時皆進行範例操作及問題討論，並分組進行報告，使學員有更進一步的了

解，討論的過程中，參與學員可提出其國家專利機構、業界實務操作與歐洲專利

局不同審查處之看法，該種實際上問題討論，使獲益良多。 

本研習報告主要著重於各課程主要的內容說明、實務演練的心得及與各國學

員討論結果，並將我國目前專利審查時所遭遇的問題提出與歐洲專利局的審查官

進行討論，報告內容將說明課程的重點及對於審查實務上可能應用到的工具和判

斷方式；對於上訴異議及醫藥審查的相關課程將以課程中實際的審查案例或相關

歐洲專利局上訴委員會判例予以說明，並於報告最後提出此次研習之心得與建

議。 

提升專利審查的質與量一直是本局持續努力的目標，良好的審查品質取決於

審查人員素質及專業水準，而量的提升亦可藉由國際專利機關的先進資訊系統獲

得最合適的審查資訊；派遣審查人員至國外專利審查機關交流學習除了可培養審
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查人員之國際觀外，亦可使其審查思維能趨近國際水準，並學習更先進的專利資

訊系統應用於專利審查上，藉著此次到歐洲專利局研習機會，與各國的人員對於

專利審查及實務做研討，從中獲取經驗進而提升本國審查的品質與縮短審查時

間。 

本報告依據參加人員的專長分為四部分撰寫，其中劉添雷負責上訴異議及分

類章節、劉復祺負責商業行為及統計章節、施元丁負責專利狀態及線上系統等章

節、謝孟儒負責 EPC2000 法規說明、醫藥品及化學組成物的案例研討、交流內容

說明及整體報告撰寫，期能藉由本篇報告分享所學新知。 
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摘摘摘摘                    要要要要    
歐洲專利局於 2011 年 11 月 14 日至 11 月 17 日在奧地利維也納舉辦一場為

期 4 天的「歐洲專利資訊進階研討會」（EPO Patent Information Advanced Seminar）

研習課程，課程內容十分豐富，而本報告主要係針對歐洲專利局對於上訴及異議

制度的介紹、專利狀態的探討、線上系統的說明、醫藥及化學組成物的案例研討

及專利資訊的介紹等問題之探討，並以實際的審查案例以詳盡說明歐洲專利局對

於專利資訊和制度上的改變及實務審查的作法。 
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第第第第一一一一單元單元單元單元    研討會內容探討研討會內容探討研討會內容探討研討會內容探討    

第一章第一章第一章第一章        歐洲專利局之異議與上訴程序歐洲專利局之異議與上訴程序歐洲專利局之異議與上訴程序歐洲專利局之異議與上訴程序    

課程的第一天歐洲專利局協請審查業務支援部門 DG2營運支援總處的 Hans 

Looijen先生主講歐洲專利局的組織及異議與上訴程序，Hans Looijen先生為該支

援總處品質的經理，在歐洲專利局已有多年的案件品質管控的經驗。 

第一節第一節第一節第一節：：：：歐洲專利局之組織概略結構歐洲專利局之組織概略結構歐洲專利局之組織概略結構歐洲專利局之組織概略結構    

歐洲專利局的主要組織結構係依功能別設立分有 DG1 至 DG5（DG, Directorate 

-General）五個總處，各總處之最高主管皆為歐洲專利局副局長。其中DG1稱為

營運總處(DG Operations)，負責檢索、實質審查及異議案之審查，其按技術領域

劃分為 14 個審查部，每個審查部下設有 7~12 個處；DG2稱為營運支援總處(DG 

Operational Support)，其包括品質管理、工具與文獻、專利行政及資訊系統等四個

部，其負責專利行政、品質管理、資料庫、文獻、分類、案件的流程管理及資訊

系統等；DG3稱為上訴總處(DG Appeals)，由數個上訴委員會組成，負責不服申

請案之形式與實體審查之審定或不服異議案之審定所提起之上訴案的審查。在組

織結構圖上，DG3是用虛線往上連接至局長，此有別於其他四個總處以實線連

接，這是因為 DG3 與其他四個總處不同，上訴事件之審理有準司法性質與其獨

立審理的性質，DG3雖為隸屬於局長管轄下的一個總處，但實際於審理上訴事件

時有其獨立性；DG4稱為行政總處(DG Administration)，負責財務、人事、一般行

政、專利資訊及語言服務等行政事務；DG5稱為法律及國際事務總處(DG 

Legal/International Affairs)，負責歐洲與國際事務、國際法律事務及專利法、法律

服務及歐洲專利學院之運作。另還有直接隸屬於歐洲專利局局長管轄的品質審核

部 PDA，其屬歐洲專利局的最高品質檢核部門，可以對任何審查部的案件進行

抽檢，該檢核結果係直接向局長呈報。 
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圖圖圖圖 1111、、、、歐洲專利局組織結構歐洲專利局組織結構歐洲專利局組織結構歐洲專利局組織結構    

 

第二節第二節第二節第二節：：：：歐洲專利局之異議歐洲專利局之異議歐洲專利局之異議歐洲專利局之異議說明說明說明說明    

歐洲專利局之核准程序包含：提出專利申請、檢索、公開、實質審查、核准。 

 
圖圖圖圖 2222、、、、歐洲專利局之專利核准程序歐洲專利局之專利核准程序歐洲專利局之專利核准程序歐洲專利局之專利核准程序    

    

  經過歐洲專利局之 DG1 審查人員一系列的專利要件審查後，合於專利要件

的專利申請案最終將做出准予專利之審定。申請案被准予專利後將予以公告，並

製發專利證書予專利權人。然於歐洲專利局公告授予歐洲專利之日算起的九個月

內期間，任何人皆可質疑及挑戰該准予之專利而向歐洲專利局提出異議。若損害

歐洲專利的異議理由成立，則可視個案允許限縮或撤銷該專利。 

 

圖圖圖圖 3333、、、、歐洲專利局公告說明書首頁及異議教示歐洲專利局公告說明書首頁及異議教示歐洲專利局公告說明書首頁及異議教示歐洲專利局公告說明書首頁及異議教示    
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    簡而言之，異議係在專利核准程序後，在至少兩方（例如：專利權人及同一

產業的競爭對手）對專利權人發明之可專利性具有不同的觀點，而提出的爭論；

其係由公眾所發起，不含專利權人之社會大眾任何人皆可提出異議對抗該核准專

利；允許複審或再審查一核准專利，進而維持、修正後維持或撤銷該專利。 

１１１１、、、、我國舊法中之異議與歐洲專利局之異議我國舊法中之異議與歐洲專利局之異議我國舊法中之異議與歐洲專利局之異議我國舊法中之異議與歐洲專利局之異議    

我國為簡併公眾審查制度，早在民國 92 年修法廢除異議制度。其理由在於

該修法前之舊法關於專利之核准審定後公眾審查可區分為：領證前之異議制度及

領證後之舉發制度。其中，異議制度是在使專利專責機關重新審視所核准之專利

是否妥適；而舉發制度的目的是在界定專利權之有效性，以解決侵權責任之有

無。其目的都是在質疑專利有違反法定之情事。由於異議爭訟曠日費時，以致是

否發給專利權之爭議遲遲無法確定，藉異議程序阻礙申請人領證之情事亦時有所

聞，對於專利申請人之保護，實顯不周。且我國該舊法中，提起舉發與提起異議

之法定事由大致相同，且二者所踐行之程序，並無二致，對其結果不服者，所能

提起之行政救濟程序亦完全相同，實在無併存之必要。因此修法整合提起異議與

舉脅之法定事由，廢除異議制度。是以，目前國內於通知專利申請人准予專利後，

申請人可直接繳費領證，專利權於公告後，任何人皆可對該專利直接提起舉發，

而公告後 3 個月內提起異議的制度則已不復存在。 

    然歐洲專利局之異議制度係在於專利申請案於歐洲專利局的准予專利後，該

專利於歐洲專利局各指定締約國的專利權仍須於該締約國申請，即所謂該准予專

利進入國家階段，進入國家階段的歐洲專利係各別獨立的，期間該專利之無效法

律訴訟程序係於各個締約國中所個別進行的，因此程序與費用相對繁瑣與昂貴。

但在歐洲專利局授予專利權之後九個月內的可異議期間，專利局給予公眾或利害

關係人提出異議的救濟機會，使有瑕疵核准的歐洲專利可以被縮限縮甚至撤銷，

以補審查之不足。期間係直接對抗單一的已授權之歐洲專利，而非如國家階段需

對抗個別國家專利。該異議依據歐洲專利條約之規定具有一致、集中之程序，由

提起的一方付費，故專利權授予公告的九個月內期間提起異議是較經濟的方法。 
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圖圖圖圖 4444、、、、歐洲專利局之異議目的歐洲專利局之異議目的歐洲專利局之異議目的歐洲專利局之異議目的    

    

２２２２、、、、核准程序與異議程序之差異核准程序與異議程序之差異核准程序與異議程序之差異核准程序與異議程序之差異    

    專利核准程序中，為一方當事人（申請人）向專利局審查小組提出並由審查

小組對該專利申請做出審查決定，屬於單造程序；而異議程序中，則有異議人及

被異議人為兩造當事人，由異議部門審理該專利異議事件，屬於兩造程序。 

    又依據歐洲專利條約第 99 條第 1項之規定，在公告獲准歐洲專利之九個月

內，任何人可對該核准歐洲專利提起異議。期間，可能會有多人先後對單一獲准

專利提起異議，而歐洲專利局並非逐一分案審查，於異議期限屆滿後，將所有對

某一獲准專利提起之異議併成一案集中審查，依提起時間先後，將所有異議人依

序分別編為異議人 1、異議人 2等，並將所有異議人提出之證據依序分別編為引

證 1、引證 2等。進行口頭審理程序時，所有異議人連同專利所有權人皆同時被

通知出席，也就是說，對一件獲准專利，只會有一件異議案及一件上訴案。 

３３３３、、、、異議的理由異議的理由異議的理由異議的理由             

歐洲專利局可提起異議之理由係規定於歐洲專利條約第 100 條（Art.100 

EPC）。異議僅能基於下述理由而被提出： 

（1） 依據歐洲專利條約第 52 至 57 條1
規定歐洲專利之標不予專利之事由。 

（2） 該歐洲專利之發明未能明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有

通常知識者未能瞭解其內容而可據以實施。 

（3） 該歐洲專利之申請標的範圍超出原申請內容，例如，分割案或追加案。 

 

                                                 1 歐洲專利條約第 52 至 57 條之規定係包括：不具新穎性、不具進步性、不具產業利用性、不符合發明定義及不予發明專利的項目。             
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４４４４、、、、異議之法律架構異議之法律架構異議之法律架構異議之法律架構    

    在歐洲專利條約及其施行細則中，有關異議的相關規定包括：異議程序、異

議部門及共同條款等部分。其中異議程序係規定於歐洲專利條約第 99 至 105 條

及施行細則第 55 至 63 條；異議部門係規定於歐洲專利條約第 19 條；共同條款

係規定於歐洲專利條約第 113 至 117 條及施行細則第 71 至 76條。    

    

    

圖圖圖圖 5555、、、、異議之法律架構異議之法律架構異議之法律架構異議之法律架構                                    圖圖圖圖 6666、、、、歐洲專利局核准與異議程序之差異歐洲專利局核准與異議程序之差異歐洲專利局核准與異議程序之差異歐洲專利局核准與異議程序之差異        

    

５５５５、、、、異議程序異議程序異議程序異議程序    

    在公告歐洲專利局的9個月內，任何人皆可按照施行細則向歐洲專利局對所

授予的專利提出異議通知。異議通知必須敘明一項以上符合歐洲專利條約第100

條之理由，並指明異議專利的範圍、主張異議之基礎下之事實、證據以及爭論、

是否要求口頭審理程序，否則異議通知將予以駁回。提起後，歐洲專利局會送一

份異議通知給專利權人，並檢查是否受理。必須注意的是「NO MONEY，NO 

OPPONENT」，即使文件已齊備，在未繳規費之前，申請仍不會視為已提起。 
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圖圖圖圖 7777、、、、異議程序異議程序異議程序異議程序    

    在歐洲專利條約第 101 條規定若異議部門認為異議是可以受理的，則異議部

門應依施行細則規定，審查是否有歐洲專利條約第 100 條所規定之異議理由。若

該被異議的歐洲專利存在至少一異議理由，則其將損害該歐洲專利的維持。在審

查期間，異議部門必要時會要求當事人於指定期間，就對方提出的論點或異議部

門本身發出的通知提出意見書。異議部門最後會依異議理由的成立與否，做出維

持、修正後維持或撤銷該專利之決定。 

 

６６６６、、、、異議部門異議部門異議部門異議部門    

    歐洲專利條約第 19 條規定異議部門負責對歐洲專利提出的異議進行審查， 

異議部門應由 3名技術資格的人員組成，必要時可增加 1名法律資格的人員。 

    

圖圖圖圖 8888、、、、異議程序之決定異議程序之決定異議程序之決定異議程序之決定                                圖圖圖圖 9999、、、、異議部門之組成異議部門之組成異議部門之組成異議部門之組成    

    於該三名技術資格的審查人員中，應至少有兩名審查人員未參加過該被異議

的歐洲專利的核准程序，且參加過授予該歐洲專利核准程序的審查人員不得擔任

主席。在異議作出最終決定以前，異議部門可以將該異議之審查委託予前揭該些
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審查人員之其中一位。異議審查期間，異議部門可依職權提出進行口頭審理程

序。如果異議部門考量異議決定的性質且認為有需要，則應增加 1名法律資格的

審查人員，以擴大該部門，而該名增加之審查人員亦應未參加過該被異議的歐洲

專利的核准程序。若於投票時發生同票數的情形，則依異議部門主席所投之票決

定。 

 

圖圖圖圖 10101010、、、、異議部門之審查人員限制異議部門之審查人員限制異議部門之審查人員限制異議部門之審查人員限制    

 

７７７７、、、、口頭審理程序口頭審理程序口頭審理程序口頭審理程序    

    歐洲專利局有關口頭審理程序之相關法規係記載於在歐洲專利條約第 116、

117 條及施行細則第 4、115~116、124 條。 

 
圖圖圖圖 11111111、、、、口頭審理程序之相關法規口頭審理程序之相關法規口頭審理程序之相關法規口頭審理程序之相關法規    

    

    歐洲專利局若認為有需要，會依職權提出舉行口頭審理程序，亦可由任一造

當事人提出口頭審理程序之請求。然而歐洲專利局得駁回針對同一部門中相同當

事人與主題程序所提出的再次口頭審理程序的請求。歐洲專利局對當事人傳喚出

席口頭審理程序須依據歐洲專利條約第 116條之規定，尤其當事人提出之口頭審

理程序須注意該條條約第 2項之規定，倘若口頭審理程序由申請人提出請求，則
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該請求須合於收件處之法定形式要件，否則該處可駁回該申請。又因專利案已公

開，原則上口頭審理程序為公開進行，除非在未達成收件處之法定形式要件前，

不得公開該異議部門，或對某一造會有重大損害之虞者，才不予公開進行。除非

當事人同意更短的時間，否則傳喚須於最少 2 個月前通知。若一造當事人經合法

通知仍未如期出席歐洲專利局依職權提出的口頭審理程序，則在該造缺席的情況

下，該程序仍得繼續進行。 

    當發出傳喚通知時，歐洲專利局應對異議決定所須討論之爭點，提出其初步

意見。同時，當事人提出書面意見及修正專利文件之期限應該確定，而該期限日

期可由異議部門自由地選擇，該期限通常是在口頭審理程序進行前至少一個月。

除非程序議題已有所改變，否則歐洲專利局無須考慮逾該期限所呈之新事實及新

證據。 

    口頭審理程序進行過程依序為：由主席主持並開始口頭審理程序、當事人陳

述意見、採證及審視證據、討論事實及法律地位，提出疑問、結束口頭審理程序。

口頭審理程序須留有紀錄，該紀錄應包含：口頭審理程序中討論內容的要點、當

事人之相關陳述內容、由當事人、證人或專家所提證詞、及審閱的結果等內容。 

 

８８８８、、、、異議的最終階段異議的最終階段異議的最終階段異議的最終階段    

    若異議部門認為至少有一異議理由，使得該被異議的歐洲專利無法維持，則

應撤銷該專利，否則應駁回該異議。又若異議部門認爲考量到專利權人在異議程

序期間所作的修正，該修正後專利符合歐洲專利條約的要求，且符合實行細則之

相關規定，則應決定維持修改後的專利，若該修正後專利未符合歐洲專利條約的

要求，則應撤銷該專利。然異議程序任一造當事人對於異議程序之審定結果不服

者，均可向上訴委員會(Board of Appeal)提出上訴。 
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圖圖圖圖 12121212、、、、異議程序之結果及後續上訴異議程序之結果及後續上訴異議程序之結果及後續上訴異議程序之結果及後續上訴    

 

第三節第三節第三節第三節：：：：歐洲專利局之異議近況分析歐洲專利局之異議近況分析歐洲專利局之異議近況分析歐洲專利局之異議近況分析    

   於 2010 年的 58,100件核准歐洲專利中，被提出異議申請者係佔 5.2％。而在

該些異議申請中，異議駁回者佔 26.3％，修正後維持專利者佔 30.1％，而撤銷專

利者係佔 43.6％。 

 

圖圖圖圖 13131313、、、、2010201020102010 年歐洲專利之核准專利提出異議比例及其結果分析年歐洲專利之核准專利提出異議比例及其結果分析年歐洲專利之核准專利提出異議比例及其結果分析年歐洲專利之核准專利提出異議比例及其結果分析 

  

  依技術分析異議案數量，於 2009 年中，處理與加工類及化工類係佔最大宗。 
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圖圖圖圖 14141414、、、、2009200920092009 年歐洲專利之異議案技術領域分析年歐洲專利之異議案技術領域分析年歐洲專利之異議案技術領域分析年歐洲專利之異議案技術領域分析    

 

又依各技術領域分析其異議結果，其中電子類及有機化學類之撤銷專利比例

最高，皆超過所屬該類異議案之 40％。 

 

圖圖圖圖 15151515、、、、依技術領域之異議結果分析依技術領域之異議結果分析依技術領域之異議結果分析依技術領域之異議結果分析    

    

若根據異議申請人國籍統計分析，則德國、美國及日本分佔前三名。 

 

圖圖圖圖 16161616、、、、異議申請人國籍統計分析異議申請人國籍統計分析異議申請人國籍統計分析異議申請人國籍統計分析    
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第第第第四四四四節節節節：：：：上訴程序與複審請願上訴程序與複審請願上訴程序與複審請願上訴程序與複審請願    

１１１１、、、、上訴委員會之功能角色上訴委員會之功能角色上訴委員會之功能角色上訴委員會之功能角色    

    歐洲專利局的上訴委員會屬於該局的審判機構，其在歐洲專利申請與審查制

度中佔有其重要的地位。歐洲專利局所做成的初審決定只能向上訴委員會提起上

訴，如：收件部門之決定、不予專利之審定或對於異議事件之審定結果不服者，

均可向上訴委員會提起上訴。上訴委員會能夠針對上訴一造對初審決定所提之要

求範圍進行實體複審。上訴委員會在歐洲專利制度中屬終審決定，其所為駁回或

撤銷之決定通常為最終判決。在特別的情況下，上訴委員會可依複審請願而由擴

大上訴委員會進行複審。若上訴委員決定准予係專利權，然該專利權在各指定國

依各國內國法仍可被質疑。 

 

 

圖圖圖圖 17171717、、、、上訴委員會之功能角色上訴委員會之功能角色上訴委員會之功能角色上訴委員會之功能角色    

 

２２２２、、、、上訴委員會之組織上訴委員會之組織上訴委員會之組織上訴委員會之組織    

    相關上訴委員會共分有四個委員會：包括擴大上訴委員會（Enlarged Board of 

Appeal）、法律上訴委員會（Legal Board of Appeal）、技術上訴委員會（Technical 

Boards of Appeal）、及紀律上訴委員會（Disciplinary Board of Appeal）。其中除了

技術上訴委員會目前分有 26 委員會外，其餘三種委員會均為單一委員會。技術

上訴委員會依產業類別計有機械、化學、物理及電力。 
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圖圖圖圖 18181818、、、、上訴委員會之組織結構上訴委員會之組織結構上訴委員會之組織結構上訴委員會之組織結構 

 

３３３３、、、、技術上訴委員會技術上訴委員會技術上訴委員會技術上訴委員會（（（（Technical BoardsTechnical BoardsTechnical BoardsTechnical Boards    of Appealof Appealof Appealof Appeal））））    

    技術上訴委員會係負責受理不服審查部實質審查不予專利之裁決和異議事

件任一造當事人對於異議部所為之裁決不服而提起之上訴案。當上訴案件提出

時，審理該個案的委員原則上由一名法律專業資格委員及二名技術專業資格委員

組成，在某些情況下可由二名法律專業資格委員及三名技術專業資格委員組成。 

 

４４４４、、、、法律上訴委員會法律上訴委員會法律上訴委員會法律上訴委員會（（（（Legal Board of AppealLegal Board of AppealLegal Board of AppealLegal Board of Appeal） 

    法律上訴委員會係負責受理不服收件處和法律部對於程序審查或其它形式

文件事項所為之裁決而提起之上訴案。當上訴案件提出時，審理該個案的委員係

由三名法律專業資格委員組成，而其中一名為主席。 

 

５５５５、、、、擴大上訴委員會擴大上訴委員會擴大上訴委員會擴大上訴委員會（（（（Enlarged Board of AppealEnlarged Board of AppealEnlarged Board of AppealEnlarged Board of Appeal））））    

    擴大上訴委員會主要功能並非受理對其他部門所為之裁決不服的上訴案，而

是受理諮詢與複審請願： 

5.15.15.15.1 諮詢諮詢諮詢諮詢    

   為了確保歐洲專利局法律適用的一致性。可以由歐洲專利局局長或其他上訴

委員會就法律適用或見解之疑義提給擴大上訴委員會，由擴大上訴委員會做出決

定或供意見。其中上訴委員會認為必要時可依職權主動或依一造當事人要求透過

上訴委員會提出諮詢擴大上訴委員會申請。當諮詢申請提出時，審理該諮詢的委
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員係由五名法律專業資格委員及二名技術專業資格委員組成，而其中一名為主

席。又法律專業資格委員中，同一國籍委員至多 2 人。 

5.25.25.25.2 複審請願複審請願複審請願複審請願    

   對上訴委員會之決定不服的當事人可以向擴大上訴委員會提出複審請願。其

所依據理由限於上訴委員會的組成不正確、違反聽證權利、發生基本的程序瑕疵

或有可能影響決定的犯罪行為。而審理複審請願的委員組成則有分二階段，其中

第一階段為決定受理請願與否；第二階段為針對第一階段決定受理的案件做出複

審決定。第一階段的委員係由二名法律專業資格委員及一名技術專業資格委員組

成；第二階段的委員係由第一階段的委員再加上一名法律專業資格委員及一名技

術專業資格委員。 

5.35.35.35.3 紀律上訴委員會紀律上訴委員會紀律上訴委員會紀律上訴委員會（（（（Disciplinary Board of AppealDisciplinary Board of AppealDisciplinary Board of AppealDisciplinary Board of Appeal））））    

   紀律上訴委員會並非受理及審理專利案上訴事件，紀律上訴委員會審理不服

代理人協會即歐洲專利協會的紀律委員會處分，以及有關違反歐洲專利局代理規

則的歐洲專利局紀律委員會之處分。紀律委員會亦審理不服歐洲品質審查委員會

與秘書處的處分之上訴案件。當上訴處分案件提出時，審理該處分的委員係由三

名法律專業資格委員及三名專業資代理人組成。 

5.45.45.45.4 上訴之主要程序上訴之主要程序上訴之主要程序上訴之主要程序    

  上訴申請必須於處分書送達 2 個月內向歐洲專利局提出，而在單造的程序中

適用中間修正（Interlocutory revision）。單造的程序係只有一方當事人，例如在

不服審查部對申請案所為之核駁決定提出上訴時；兩造的程序係有兩個或更多當

事人，例如在對異議部門所作決定提出上訴。在單造的程序中，如果做出有爭議

原處分的部門認為上訴應受理且有理由，原處分的部門將會於接獲上訴理由的 3

個月內以中間修正方式更正其原決定，如此上訴程序便就此結束。該上訴有理由

包括上訴申請人於理由中提出申請案修正，而該修正足以消除審查部門據以核駁

之理由的情形。又上訴人若不服審查部門之中間修正，亦得對之提起上訴。惟中

間修正不適用於兩造的法律程序。若該原處分的部門收到上訴理由陳述的 3 個月



20 

內不予變更該原處分時，應立即送呈至上訴委員會，且不對其法律實體提出任何

意見評論。 

  歐洲專利局會確認被上訴決定是否為可上訴之決定。檢視是否遵守提出申請

與規費的時間限制相關規定。包括：相應上訴書須於處分書送達 2 個月內提出、

上訴費用為 1180 歐元、上訴理由須於處分書送達 4 個月內提出、上訴提出者是

否有權提出上訴。其中上訴書內容須載明申請人姓名與地址、指明有疑慮的決定

及表明上訴標的請求。而在上訴理由陳述中，上訴人應當註明撤銷受質疑裁決之

原因或要修改之範圍，及該上訴所基於的事實和證據。 

  受理上訴案件後，進入案件的實體審查，而上訴委員會只負責針對所提初審

部門的決定的指定範圍進行審查，並修訂或取消該初審部門的決定。委員會主席

會指定一名草擬並提出報告的報告員，該報告員會對該上訴案件進行初步研究，

並且應各種需求書面通知各造當事人，例如：在審查上訴時，只要有必要，上訴

委員會應請當事人在指定的期限內，對委員會依職權發出之通知或由另一造當事

人提交的意見表示意見。在口頭審理期間，書面通知有助於專注在案件之重點上。 

在審查過程中，可以進行採證程序。而提交歐洲專利局的法律程序中提供或

獲取證據的方法應包括以下內容： 

(a) 聽取當事人意見（hearing the parties）;  

(b) 要求當事人補充資料（requests for information）;  

(c) 製作文件（production of documents）;  

(d) 聽取證人證詞（hearing witnesses）;  

(e) 聽取專家意見（opinions by experts）;  

(f) 勘驗、查閱（inspection）;  

(g) 書面宣誓後的證詞（sworn statements in writing）；  

    為了做出裁決，歐洲專利局認為有必要時，可以聽取當事人/證人/專家證詞

或意見，或進行查閱。由歐洲專利局發出提供證據的傳喚，以當面聽取當事人/

證人/專家證詞或意見。歐洲專利局可依據誓詞或具有同等約束力的形式，要求
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居住國轄區法院求重新審視證詞。而當事人/證人/專家可要求歐洲專利局允許由

當地有管轄權的法院聽取他的證詞或意見。 

    法律實體審查通常還包括口頭審理程序（Oral proceedings），其可由委員會

依職權提起或應當事人要求舉行。其目的在於與各方當事人討論已提交的意見書

及達成最終決定。如果請求已被提出，口頭審理程序則必須執行。若無提出口頭

審理程序的要求，委員會可以發出沒有口頭審理程序的決定。且只要沒有提出請

求，委員會可不經口頭審理程序，逕行宣布決定。倘若該歐洲專利申請案已公開，

則該案之口頭審理程序是可以公開的。 

  在口頭審理程序中，主席必須維持程序進行過程的公平、秩序及效率。在口

頭審理程序其間，在可做出決定結果的情況下，主席便可陳述說明各造之最終請

求並且宣布言詞辯論結束。接著委員會進行開會審議做出決定，會後先以口頭向

當事人宣布決定並於稍後發出書面決定。 

 

圖圖圖圖 19191919、、、、上訴之主要程序上訴之主要程序上訴之主要程序上訴之主要程序    

 

5.55.55.55.5 上訴程序的決定類型上訴程序的決定類型上訴程序的決定類型上訴程序的決定類型    

   上 訴 案件經實體審 查後，其可能的決定 會 有 ： 上 訴不受理 （ Appeal 

inadmissible）、上訴駁回（Appeal dismissed）、駁回初審的決定（Decision of the first 

instance set aside）。其中初審會受到上訴委員會的決定所約束，因此駁回初審的

決定的部分，委員會做出法律實體決定可能包括：撤銷專利、案件發回初審以維

持該專利或以修正後形式維持該專利、案件發回初審以進一步審查、甚至可能發
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還上訴費用。 

5.65.65.65.6 上訴費用的退還上訴費用的退還上訴費用的退還上訴費用的退還    

   若原處分的部門以中間修正方式更正其原決定後，該上訴費用並不自動退還

給上訴申請人，該部門會將上訴人之退費申請送請上訴委員會議處。另若上訴申

請人撤回上訴申請，又該撤回申請係在申請人提出上訴理由前且在上訴申請期限

屆滿前，則該上訴費用可准於退還上訴申請人。例如：當上訴申請人在上訴書提

起期限 2 個月內提出上訴書及上訴費用，若上訴申請人於上訴理由提出前及上訴

申請期限屆滿前，即提出撤回該上訴申請，則該上訴費用可准予退還；若上訴申

請人於上訴理由提出後才提出撤回上訴申請，即使是在上訴申請期限內，該上訴

費用則不予退還。 

 

圖圖圖圖 20202020、、、、上訴費用的退還釋例上訴費用的退還釋例上訴費用的退還釋例上訴費用的退還釋例    

 

5.75.75.75.7 複審請願複審請願複審請願複審請願    

   針對上訴委員會在上訴程序中所作決定不利的任何一造當事人，均可以向擴

大上訴委員會可提出複審請願。惟能構成該提出的理由僅限於：參予決定的上訴

委員會委員未利益迴避或不符委員會委員組成相關規定、違反口頭審理程序權

利、在上訴程序中發生的任何違反實行細則的基本程序瑕疵、或有可能影響該決

定且在實行細則明確規定的違法行為。複審請願須在上訴委員會之審定通知書送

達日起或自違法行為確立日起 2 個月內提出，且須繳交費用 2,625 歐元，同樣的，

在請願費用繳交之前，該請願申請皆視為未提出。複審請願提出時，複審請願的

內容須包含：請願者的姓名與地址、指明要被請願的決定、欲撤銷上訴委員會所

做原決定的原因及請願所依據的事實與證據。 



23 

5.85.85.85.8 複審請願程序複審請願程序複審請願程序複審請願程序    

   複審請願程序主要可分二階段步驟，包括：第一階段為篩選出明確不予受理

或不准的案件，第二階段為對複審請願做出決定。 

   第一階段是篩選出明確不予受理或不准的案件，該決定須由兩位法律資格的

委員和一位技術資格的委員作成，而做出該被請願之原決定的上訴委員會主席及

參與反方決定的委員應該被排除。本階段之決定需要委員全部一致才能成立。其

間必須在無其他當事人參與的情況下並且依照請願內容作出決定。在申請人請求

或委員會認為有必要的情況下，則必須召開口頭審理程序。 

    第二階段則是對複審請願做出決定，該決定須由四位法律資格的委員和一位

技術資格的委員作成決定作成，且係直接由第一階段的三位委員補充兩位法律委

員，而在第一階段草擬並提出報告的報告員通常也是第二階段的報告員。相同

的，一樣具有同第一階段針對主席和委員的排除規定及召開口頭審理程序之相關

規定。而本階段之決定係採多數決。 

5.95.95.95.9 複審請願結果複審請願結果複審請願結果複審請願結果    

   如果複審請願是可受理且認為有理由的，擴大上訴委員會應駁回原上訴委員

會的原決定，並且將該程序交回原上訴委員會重開程序，擴大上訴委員會也可決

定更換原上訴委員會的委員。而複審請願的費用亦可獲得發還。 
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第五節第五節第五節第五節：：：：訴案件相關統計訴案件相關統計訴案件相關統計訴案件相關統計    

    於 2009 年，歐洲專利局上訴案件申請量為 2484件，做出判決之上訴案件結

案量為 1918 件；於 2010 年，上訴案件申請量為 2545 件，做出判決之上訴案件

結案量為 1964件。而自 1977 年起至 2010 年，約有 34207件之上訴案件，判決之

上訴案件結案量為 28242件。 2484248424842484 25452545254525451918191819181918 1964196419641964
000050050050050010001000100010001500150015001500200020002000200025002500250025003000300030003000

2009年2009年2009年2009年 2010年2010年2010年2010年時間範圍時間範圍時間範圍時間範圍
案件量案件量案件量案件量 提起上訴案件數提起上訴案件數提起上訴案件數提起上訴案件數上訴判決數上訴判決數上訴判決數上訴判決數

 

圖圖圖圖 21212121、、、、2009200920092009 年及年及年及年及 2010201020102010 年上訴案件被提起案量及做出判決之結案量年上訴案件被提起案量及做出判決之結案量年上訴案件被提起案量及做出判決之結案量年上訴案件被提起案量及做出判決之結案量    

    

    各別時間範圍內做出判決之結案量與上訴案件申請量之比值，其結果如下： 82.56%82.56%82.56%82.56% 77.21%77.21%77.21%77.21% 77.17%77.17%77.17%77.17%74.00%74.00%74.00%74.00%76.00%76.00%76.00%76.00%78.00%78.00%78.00%78.00%80.00%80.00%80.00%80.00%82.00%82.00%82.00%82.00%84.00%84.00%84.00%84.00%
自1997年至2010年自1997年至2010年自1997年至2010年自1997年至2010年 2009年2009年2009年2009年 2010年2010年2010年2010年時間範圍時間範圍時間範圍時間範圍

上訴判決數/提起上訴案件數上訴判決數/提起上訴案件數上訴判決數/提起上訴案件數上訴判決數/提起上訴案件數
 

圖圖圖圖 22222222、、、、上訴案件做出判決之結案量與申請量之比值上訴案件做出判決之結案量與申請量之比值上訴案件做出判決之結案量與申請量之比值上訴案件做出判決之結案量與申請量之比值    
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第二章第二章第二章第二章        分類系統介紹分類系統介紹分類系統介紹分類系統介紹    

分類系統對於專利審查的重要性除了案件的區分外，在檢索時亦可藉由分類

號進而得到對應的先前技術，於本次課程中，委請歐洲專利局線上產品與用戶支

援部的經理 Dr. Nigel Clarke 指導歐洲專利分類（ECLA）及合作專利分類（CPC）；

Dr. Nigel Clarke 為英國艾克斯特大學的博士，曾任英國國防部專案經理及歐洲專

利局審查官，對於分類號在專利審查的應用上有獨到的見解。 

第一節第一節第一節第一節：：：：專利分類專利分類專利分類專利分類    

    利用專利分類將專利文獻依所載技術內容及分類規則進行有序地編排，可以

使大量的專利文獻細分整理，以利於專利文獻檢索的快速及準確。一般專利文獻

的專利分類號系由公開或檢索部門指定分配。讓審查人員或文獻使用者藉由該分

類號可便捷地在專利資料庫中獲得技術上和法律上的資訊，如：先前技術檢索、

特定領域現有技術水準的調查及產業特性統計等。其可為各專利局以及其他使用

者建立一套有效用的專利文獻檢索之搜尋工具，用以確定所請專利的新穎性與評

估其進步性或非顯而易見性。 

    目前一般國際上通用的專利分類系統為國際專利分類（IPC），其他主要分

類系統另有美國的 USPC、日本的 FI 及 F-terms以及歐洲專利局的 ECLA。 

第二節第二節第二節第二節：：：：歐洲專利分類歐洲專利分類歐洲專利分類歐洲專利分類（（（（ECLAECLAECLAECLA））））    

    歐洲專利分類（European Classification System，以下簡稱 ECLA）係由歐洲專

利局所維護使用的。ECLA係以國際專利分類 IPC 為基礎並再細分延伸的系統，

而且會隨著技術的發展而持續更新的。由於 ECLA 分類系統是國際專利分類 IPC

的延伸，相對 IPC 進階版的 71000 條類目，ECLA 的分類號大約可達 135000 條類

目，因此可以達到更詳細與準確的分類。如此可以避免因科技不斷的發展，有些

新的技術未即時列於分類系統中，及在某些較熱門的技術類別，該相應分類號會

集中過多的專利文獻，而發生不利於該技術類別的專利檢索的情形。 

    在 esp@cenet網路上，歐洲專利局依 ECLA 分類的文獻除了包含專利申請公



26 

開與核准公 告 的 專 利文獻外，其還包含有非專 利文獻的書目資 料 （XP 

documents），不過相關非專利文獻必須是已依 ECLA 系統分類或曾經在歐洲專利

局製作的檢索報告中被引用的。 

表表表表 1111、、、、國際專利分類國際專利分類國際專利分類國際專利分類 IPCIPCIPCIPC 與歐洲專利分類與歐洲專利分類與歐洲專利分類與歐洲專利分類 ECLAECLAECLAECLA 比較表比較表比較表比較表 

分類系統分類系統分類系統分類系統    國際專利分類國際專利分類國際專利分類國際專利分類 IPCIPCIPCIPC    歐洲專利分類歐洲專利分類歐洲專利分類歐洲專利分類 ECLAECLAECLAECLA    

使用者使用者使用者使用者    超過 100 個國家 
歐洲專利局及 PCT基本文獻（PCT 

minimum documentation） 

維護單位維護單位維護單位維護單位    
世界智慧財產權組織

WIPO 
歐洲專利局 EPO 

類目數類目數類目數類目數    71000 135000 

文獻類別文獻類別文獻類別文獻類別    專利文獻 專利文獻與非專利文獻 

使用文獻量使用文獻量使用文獻量使用文獻量    3千 7百萬份文獻資料 3千萬份文獻資料 

分類表版本分類表版本分類表版本分類表版本    
核心版每 3 年更新 

進階版每 3 個月更新 
持續更新，無特定週期限制 

 

    ECLA 分類號是在 IPC 的原有五階分類號之後再加上 1~3 個由英文字母和數

字所組成的新分類碼，也就是將 IPC 原有的分類號再延伸 1~3 階，例如：F21S 

8/00B2D。 

 

圖圖圖圖 23232323、、、、以以以以 F21S 8/00F21S 8/00F21S 8/00F21S 8/00 為例之為例之為例之為例之 ECLAECLAECLAECLA 分類號之再延伸結構分類號之再延伸結構分類號之再延伸結構分類號之再延伸結構    
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    另外，除了 IPC原有的 A~H主部分類外，ECLA另外增設 Y部分類號，該 Y

部分類內容主要是新發展的技術或是跨越多個 IPC 的主部的技術，通常在未針對

該技術更新分類表前，該些技術都難以歸類。 

 

 

圖圖圖圖 24242424、、、、ECLAECLAECLAECLA 分類號的主部分類號的主部分類號的主部分類號的主部    

    

第三節第三節第三節第三節：：：：合作專利分類合作專利分類合作專利分類合作專利分類（（（（CPCCPCCPCCPC））））    

    合作專利分類（Cooperative Patent Classification，以下簡稱 CPC）是由美國專

利商標局（USPTO）及歐洲專利局（EPO）共同發展的雙邊局共同分類系統。其

是為了兩局加速調和至共同混合分類（Common Hybrid Classification，簡稱 CHC），

CHC是世界 5大專利局（IP5）所推動，旨在調和各局的檢索和資料環境，並將

資料分享的程序標準化。CPC 於 2010 年 10 月 25 日首次被公布，該兩局於 2011

年 2 月 4 日分別在其官方網站公布對該共同分類系統的原則達成協議。CPC將由

歐洲專利局及美國專利商標局共同管理維護。CPC 將以歐洲專利分類（ECLA）

為基礎，並結合歐洲專利局及美國專利商標局最佳的分類方法，其所共同發展出

來的 CPC 分類系統將比 IPC 更詳細分類，CPC 分類表將會增加到 300000 條類目，

因此可以改善專利檢索工作。CPC將包含所有已被歐洲專利局分類的及美國的專

利文獻。CPC具有與 ELCA 相同的階層結構及與 IPC 類似的分類編號，其中係將

ELCA原有在”/”後的英文類號改變成數字類號，例如：H01L21/027B將會改成

H01L21/0209。 
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第三章第三章第三章第三章        專利狀態專利狀態專利狀態專利狀態的的的的探討探討探討探討    

第一節第一節第一節第一節：：：：法律狀態說明及檢索法律狀態說明及檢索法律狀態說明及檢索法律狀態說明及檢索    

由於專利的法律狀態對於審查階段及訴訟過程時都是很重要的，歐洲專利局

特別委請Helen Moohan女士及 Sonia Kaufmann女士在本次課程中針對專利法律狀

態判斷做了說明及實務操作。 

本課程分為以下三部分： 

1. esp@cenet中的專利家族(Patent Families in Espacenet)。 

2. esp@cenet 中的法律狀態(LEGAL STATUS in Espacenet)。 

3. 開放式專利服務(OPS – Open Patent Services) 。 

首先Helen Moohan女士先說明如何於 esp@cenet和OPS獲得有關全球專利大

家族及法律狀態訊息(INPADOC)的相關資訊。從一個歷史性的概述開始，介紹專

利家族的概念和其在歐洲專利局的資料庫中的運用；接著詳細說明全球法律狀態

資料，並專注於區域和國際專利申請中的各國發佈訊息（“國家階段”）。再者，

經由歐洲專利局的網頁進入歐洲專利局資料庫（INPADOC）的微型網站，進一

步展示 EPO 的內部（Open Patent Services,ESP@CeNET）和商業供應商使用的不同

的實施概念。最後，精心安排的一些問題與討論，從問題的討論中，更多地了解

全球專利家族和法律狀態資料庫的用處。 

esp@cenet 中的專利家族(Patent Family)是指產生於一批因優先權而相關連的

專利申請案，其好處在於：降低工作負荷、尋找相關的發明、克服語言障礙、確

定地理上覆蓋範圍等。我們以人類的家族(Families of people)來比喻專利家族，並

比較二者的異同：人類的家族與血緣相關，而專利家族與優先權相關。專利家族

分 為簡單 專 利 家族 DOCB(Simple Family) 與 專 利大家族 INPADOC(Extended 

Family)。簡單專利家族，指涵蓋於相同的發明、分配於同一組優先權下的專利家

族；專利大家族，指涵蓋於一特定的技術領域、分配於至少一共同的優先權下的

專利家族—直接或間接對應，而“首次申請”為優先權中發明之母案，它揭露新
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技術的詳細內容。圖 25詳細說明二者對應關係。 

 

圖圖圖圖 25252525、、、、人類的家族與專利家族對應關係人類的家族與專利家族對應關係人類的家族與專利家族對應關係人類的家族與專利家族對應關係    

    

第二節第二節第二節第二節：：：：法律狀態案例法律狀態案例法律狀態案例法律狀態案例討論討論討論討論    

在完成基本的介紹後，Sonia Kaufmann女士以案例討論方式，更深入的了解

esp@cenet中的專利家族，以下是本局人員所被分配的問題及上台回答內容。 

 

案例 1：如何看出專利案是否為“首次申請”? 如何找到專利家族及專利大家族? 

討論：以DK200500192 為例(如下圖)：Application number 與 Priority number 同，

故為“首次申請”；Also publish as 中可看到簡單專利家族、INPADOC 

patent family可看到專利大家族。 

 
圖圖圖圖 26262626、、、、專利案之專利案之專利案之專利案之首次申請首次申請首次申請首次申請、、、、簡單專利家族與專利大家族的判定實例簡單專利家族與專利大家族的判定實例簡單專利家族與專利大家族的判定實例簡單專利家族與專利大家族的判定實例    
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案例 2：INPADOC patent family中，所有發明名稱均相同，有何意義? 

討論：以DK200500192 的 INPADOC patent family 為例(如下圖)，涵蓋了同樣的發

明，他們只是一簡單專利家族。 

 

 

圖圖圖圖 27272727、、、、INPADOC patent familyINPADOC patent familyINPADOC patent familyINPADOC patent family 中的中的中的中的簡單專利家族簡單專利家族簡單專利家族簡單專利家族    

 

案例 3：比較W2007143228 的 Simple Family中 2 個美國案的差異? 

討論：如下圖，美國部分連續案已增加了新的技術特徵到先前申請案中，因此，

不再是精確地涵蓋同一發明了。 
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圖圖圖圖 28282828、、、、美國部分連續案美國部分連續案美國部分連續案美國部分連續案影響影響影響影響專利家族間專利家族間專利家族間專利家族間的技術特徵涵蓋的技術特徵涵蓋的技術特徵涵蓋的技術特徵涵蓋    

案例 4： INPADOC patent family中，所有發明名稱不完全相同，有何意義? 

討論：他們是專利大家族中的一員，這些文件是相關的，但它們不精確地涵蓋同

一發明；故一個專利大家族是許多簡單專利家族的集合，而簡單專利家族

是專利大家族的一個子集合。 
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圖圖圖圖 29292929、、、、INPADOC patent familyINPADOC patent familyINPADOC patent familyINPADOC patent family 中的中的中的中的專利大家族專利大家族專利大家族專利大家族    

 

案例 5：GB2444804原始文件中，兩個優先權號的小數點後之數字有何意義? 

討論：該小數點後之數字僅為確認碼，非優先權號的一部分。 
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圖圖圖圖 30303030、、、、優先權號中的確認碼優先權號中的確認碼優先權號中的確認碼優先權號中的確認碼    

案例 6： INPADOC patent family(如下圖)中”Swim Cap”的優先權與 GB2444804

的優先權之關係? 

討論：”Swim Cap”(GB2456682)有 3 個優先權號，故與 GB2444804非為簡單專

利家族關係。 
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圖圖圖圖 31313131、、、、INPADOC patent familyINPADOC patent familyINPADOC patent familyINPADOC patent family 中各案的中各案的中各案的中各案的專利家族關係專利家族關係專利家族關係專利家族關係    

 

案例 7：從 FR2936154 的優先權號(如下圖)，可看出何重要資訊? 

討論：Application number 與 Priority number 同，故首次申請。 

FR2936154 與 WO2010035169 摘要內容相同，應為同一簡單專利家

族。WO2010035169 主張 2 個優先權號，分別為 FR2936154、US臨時案，

並非同一優先權。L’Oreal 已申請美國”臨時” 首次申請案，有效期為

12 個月；這是一種低成本的策略，當 L’Oreal 不繼續進行該專利時，成

本將大大低於在法國的首次正式申請。在建立一簡單專利家族時，當一美

國臨時申請案很明顯地不再是當作首次申請，此美國臨時申請是不被考慮

的；在建立一簡單專利家族時，如果美國”臨時” 首次申請案被主張為

下一個“真正”的首次申請，美國”臨時” 首次申請案是不考慮。 
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圖圖圖圖 32323232、、、、優先權號中的重要資訊 

案例 8：WO9906192 的簡單專利家族 AU7604298中，可看出二者差異為何? 

討論：二者主張的優先權數目不同；在建立一簡單專利家族時，較早的 PCT 申

請案將不被考慮。 

 

圖圖圖圖 33333333、、、、簡單專利家族簡單專利家族簡單專利家族簡單專利家族中的資訊中的資訊中的資訊中的資訊    

    

案例 9：在WO2007143228 的 INPADOC中(如下圖)，找尋簡單專利家族中最早公

開的美國案，有何特殊處? 

討論：最早公開的美國案：US2007/0011914A1 original document，其原始文件中未

主張優先權，我們可以此份文件為優先權，建立一專利家族。 
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圖圖圖圖 34343434、、、、從從從從 INPADOCINPADOCINPADOCINPADOC 中找尋中找尋中找尋中找尋簡單專利家族簡單專利家族簡單專利家族簡單專利家族的資料的資料的資料的資料    

 

案例 10：FR2931171所主張的優先權，有何特殊處? 

討論：FR2931171所主張的優先權有二，一為美國臨時申請案，另一為韓國案，

上述韓國案並未主張較早的申請案為優先權，二者應涵蓋相同的內容。 

 

圖圖圖圖 35353535、、、、優先權優先權優先權優先權涵蓋的技術內容涵蓋的技術內容涵蓋的技術內容涵蓋的技術內容    

 

案例 11：如何確保將該 2文件歸在一個簡單專利家族？ 

討論：以 KR20090119275 為例，我們以 KR文件啟始一簡單專利家族與並以此為
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優先權號，增加 FR文件到此一簡單專利家族時，我們不考慮美國臨時申

請作為優先權號。 

 

圖圖圖圖 36363636、、、、將文件歸在一個簡單專利家族將文件歸在一個簡單專利家族將文件歸在一個簡單專利家族將文件歸在一個簡單專利家族    

 

第第第第三三三三節節節節：：：：利用利用利用利用 esp@cenetesp@cenetesp@cenetesp@cenet 檢索專利案的法律狀態檢索專利案的法律狀態檢索專利案的法律狀態檢索專利案的法律狀態之案例討論之案例討論之案例討論之案例討論    

esp@cenet 中的法律狀態(LEGAL STATUS)，是指一個專利壽命中的里程碑

(milestones)：從申請的第一刻起，直到仍有效的最後一刻止。其資料覆蓋範圍廣

達全球 54 個國家，並包含下列事件：失效和到期(Lapses and expiries)、撤回和核

駁(Withdrawals and Rejections)、異議階段(Opposition steps)、准予(Grant)、繳費(Fee 

payments)、領證(Licensing)、更正(Corrections)、變更改所有權人或代理人(Change of 

Owner or Representative)、進入或非進入國家階段(Entering Non-Entering National 

Phase) 。 法 律 狀 態 指出那裡是“可自由運用 的技術領域”(“freedom to 

operate”)，如：在該技術領域中專利是死或活、是否屬於“公共領域”( “public 

domain”)。包含世界各地專利機構的法律狀態為其特色，包含：世界智慧財產

權組織 - 進入或非進入國家階段(WIPO - Entry and Non-Entry National Phase)、歐洲

專利局 - 授予後資料(EPO - Post-Grant Data)、美國專利商標局 - 讓渡書資料

(USPTO – Assignments)、國家知識產權局 - 法律事件陣列(SIPO –Array of Legal 
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Events)、歐盟藥品補充保護證書(SPC - Supplementary Protection Certificate)；其中，

專利合作條約的進入和非進入(...PCT Entry and Non-Entry ...)，告訴我們 PCT申請

案是否正在等待。 

   法律狀態中的 PRS Code(如下圖)，授權後繳費 PRS Code：PGFP ，表示在這

個國家的專利仍然活著由於未繳費而失效 PRS Code：PG25，表示在這個國家的

專利是死的由於支付費用而恢復專利權 PRS Code：PG，表示死的專利但起死回

生；授予後有助於釐清“可自由運用的技術領域”。 

 

  圖圖圖圖 37373737、、、、法律狀態中的法律狀態中的法律狀態中的法律狀態中的 PRS CodePRS CodePRS CodePRS Code    

USEFUL TABLES 為 一便利 使 用 者 的表格，可取自網址： http ：

//www.epo.org/searching/essentials/data/tables.html，包含有：Information on EPO data、

Patent Information、News、Manuals、FAQ、Useful tables and statistics等，並提供個

人化的支援，可以電子郵件與下列電子信箱 patentdata@epo.org 問答。使用者更可
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選擇法律狀態的內容和覆蓋面、收集哪一個國家的資料、最近使用的 PRS 代碼

的分類、PRS代碼所表示的法律事件等，而其法律狀態代碼說明，可對澳洲、新

西蘭、美國等深入的說明(如下圖)。 

 

圖圖圖圖 38383838、、、、USEFUL TABLESUSEFUL TABLESUSEFUL TABLESUSEFUL TABLES 的法律狀態代碼說明的法律狀態代碼說明的法律狀態代碼說明的法律狀態代碼說明    

接著換Helen Moohan女士開始個別以問題討論方式，更深入的了解 esp@cenet

中的法律狀態之應用： 

案例 1：從DK200500192 的 LEGAL STATUS(如下圖)，可得到何資訊？ 

討論：本案於丹麥首次申請，進入國家階段中包含有非歐洲專利局成員，在歐洲

專利局審查和授予，以歐洲專利局作為 PCT 的指定局，因到期的專利權

不再被保護。 
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圖圖圖圖 39393939、、、、LEGAL STATUSLEGAL STATUSLEGAL STATUSLEGAL STATUS 中的資訊中的資訊中的資訊中的資訊    

案例 2：美國讓渡書資料與免責聲明(DISCLAIMER)的意義？ 

討論：美國讓渡書資料，告訴我們誰擁有的美國專利(依其專利法，最初專利是

由發明者所擁有)。免責聲明(DISCLAIMER)釐清下列事項之責任：復權申

請可能尚未收到，所以法律狀態中專利是“死”的，表面上是“可自由運

用的技術領域”，但是...專利可仍是“活蹦亂跳”( “alive and kicking”)。

可能是一種商業策略，所以應仔細檢查該國家記錄。 

 

圖圖圖圖 40404040、、、、美國美國美國美國讓渡書資料與讓渡書資料與讓渡書資料與讓渡書資料與免責聲明免責聲明免責聲明免責聲明    
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圖圖圖圖 41414141、、、、世界法律狀態世界法律狀態世界法律狀態世界法律狀態與各國專利局資料的不對應與各國專利局資料的不對應與各國專利局資料的不對應與各國專利局資料的不對應 

案例 3：DK200500192 與其簡單專利家族 EP1896152(如下圖)之 legal status 的差異? 

討論：丹麥申請案顯然是通過 PCT而仍存活，在德國的狀態為非進入國家階段，

顯然是我們的“可自由運用的技術領域”。但是！要小心！丹麥申請案是

通過 EP而繼續其生命，它採取了 EuroPCT 的路徑。故從EP1896152 的 legal 

status，得知：此專利在某些國家仍存活、在某些國家是死的。 

 

圖圖圖圖 41414141----1111、、、、簡單專利家族之簡單專利家族之簡單專利家族之簡單專利家族之 legal statuslegal statuslegal statuslegal status 的差異的差異的差異的差異 

案例 4：在 EP0829417 專利中的哪些國家仍然有效？哪些被指定授予國？ 

討論：EP0829417 專利家族，被指定授予國：DE，FR，GB，IT。然而，在每個

國家專利已過期（未繳費）。 
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圖圖圖圖 42424242、、、、專利家族各成員專利家族各成員專利家族各成員專利家族各成員 legal statuslegal statuslegal statuslegal status 的專利效期的專利效期的專利效期的專利效期    

案例 5：當 DE3836703 的一個專利家族成員在西班牙生效？為什麼在德國的基本

申請很早就失效？ 

討論：在 1/611994中德國申請失效，因為也可以通過指定的 EP過程：申請人已

決定保留的 EP 專利，並讓同時在德國及所有國家的過期。 

 

圖圖圖圖 43434343、、、、legal statuslegal statuslegal statuslegal status 的通過指定的的通過指定的的通過指定的的通過指定的 EPEPEPEP 過程過程過程過程    

案例 6：為什麼  JP9016221 的一個專利家族成員在法國不生效？02/09/1988 

JP219984申請案在 EP被認為撤回？在 US和 JP 狀態是什麼？ 

討論：從專利家族 JP9016221 成員之一 EP0755829 得知：因沒有送法文翻譯本。

JP219984 之 legal status中只有一個文件，檢查其狀態可以進一步幫助我們

理解，但可能是第一次審查報告是不是正面的；在美國，它已經由於沒有
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支付續期費用而過期了；在 JP 只有開始申請被提到，在此專利家族中沒

有實審申請或授予的專利。 

 

圖圖圖圖 44444444、、、、專利家族成員間的專利家族成員間的專利家族成員間的專利家族成員間的 legal statuslegal statuslegal statuslegal status    

案例 7：CA2017837(如下圖)申請案有多少專利家族成員？在什麼程序中個異議已

被提出？准予專利後多久時間異議被提出？結果是什麼？ 

討論：專利家族成員有 EP、JP、US 和 DE。異議被提出在歐洲的程序，在准予

專利後整整 9 個月（異議被提出的截止日期是准予專利後 9 個月）。異議

已被駁回和專利權理所當然的仍維持。（屆滿期 20 年）。 
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圖圖圖圖 45454545、、、、legal statuslegal statuslegal statuslegal status 的異議程序的異議程序的異議程序的異議程序、、、、結果結果結果結果    

案例 8：AT326917B 在每個地方都是失效。在 DE 有什麼特別處？ 

討論：有一異議程序導致專利的駁回。 

 

圖圖圖圖 46464646、、、、legal statuslegal statuslegal statuslegal status 的異議程序導致專利駁回的異議程序導致專利駁回的異議程序導致專利駁回的異議程序導致專利駁回    

案例 9：在 PCT 案的專利家族成員W00073701(如下圖)出現“B1”的出版型態。

鑑於 PCT實質上沒有授予專利權。有什麼意義？ 

討論：PCT 公開W00073701 發生在 17/12/2000，但是有一個“申請專利範圍修正

本”相繼公開在 15/2/2001（列表代碼 B1）和一個修正版本在 4/7/2002（列

表代碼 A9）。 
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圖圖圖圖 47474747、、、、PCTPCTPCTPCT 案的專利家族成員的案的專利家族成員的案的專利家族成員的案的專利家族成員的 legal statuslegal statuslegal statuslegal status    

案例 10：EP382904是 GEOX鞋之所以成功的技術之最基本專利，比較其後所衍

生的專利案，如 EP858270 或 EP1551244(幾年後歸於同一家公司)，與

EP382904 的地理覆蓋範圍的差異？ 

討論：EP382904僅被指定於：BE、CH、DE、ES、FR、GB、GR、LI、LU、NL，

並且有專利家族成員在 US和HK。EP858270 有專利家族成員在：AP、AU、

BG、BR、CA、CN、CO、CZ、EA、HK、HU、IL、IN、JP、MX、NO、

NZ，PL、RO、SK、SV、TR、US、WO，此外還有締約國：AT、BE、CH、

DE、DK、ES、FL、FR、GB、GR、IE、IT、LI、LU、MC、NL、PT、SE。

可以說，商業上的成功反映在地理覆蓋範圍！ 
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圖圖圖圖 48484848、、、、legal statuslegal statuslegal statuslegal status 中中中中的地理覆蓋範圍的地理覆蓋範圍的地理覆蓋範圍的地理覆蓋範圍    

案例 11：EP994667(如下圖)在英國仍存活? EP0480925(如下圖)在哪一個 EPO 會員

國中仍存活? 

討論：EP994667 在英國仍存活。EP0480925因未繳費皆不存活。 
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圖圖圖圖 49494949、、、、legal statuslegal statuslegal statuslegal status 中案件存活資訊中案件存活資訊中案件存活資訊中案件存活資訊    

 

第第第第四四四四節節節節：：：：利用利用利用利用 OPS OPS OPS OPS ––––    Open Patent ServicesOpen Patent ServicesOpen Patent ServicesOpen Patent Services 檢索專利案的法律狀態檢索專利案的法律狀態檢索專利案的法律狀態檢索專利案的法律狀態    

開放式專利服務 OPS – Open Patent Services可用於構建內部資料庫（業界，

律師、 商 業供應 商 、 專 利 局等）。 OPS(如下圖 ) 的網 址為  http ：

//ops.epo.org/2.6.2/rest-services，具有使用指南幫助使用者。 

 

圖圖圖圖 50505050、、、、Open Patent SerOpen Patent SerOpen Patent SerOpen Patent Servvvvicesicesicesices    
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若說 Espacenet、European PatenRegister、EP Publication等伺服器是專為人類使

用者開發，而 OPS則是歐洲專利局的網絡服務是專為機器使用者開發；Espacene

用作為 OPS運行於網路上的免費服務，其架構 Espacenet如下圖。 

 

圖圖圖圖 51515151、、、、Espacenet Espacenet Espacenet Espacenet 架構架構架構架構    

OPS 使用特殊的介面並有 XML格式，OPS 與 ESPACEnet 的介面比較如下圖。 

 

 

圖圖圖圖 52525252、、、、OPSOPSOPSOPS 與與與與 ESPACESPACESPACESPACEEEE    netnetnetnet 的的的的介面介面介面介面比較比較比較比較    

藉由 XML 介面，OPS可存取的資料：書目資料(bibliographic data)、專利家族
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(family data)、法律狀態資料(legal status data)、字符代碼全文（EP、WO、AT、CH

的出版物，而 CA只有專利範圍）、傳真影像(全文和首頁剪裁片段)、歐洲分類號

(ECLA)、Register等，如下圖。 

 

圖圖圖圖 53535353、、、、藉藉藉藉由由由由 XMXMXMXMLLLL介面介面介面介面 OPSOPSOPSOPS可可可可存存存存取取取取的資料的資料的資料的資料    

使用 OPS 的注意事項 “合理使用規範”：如果您使用機器操作下載批量資

料，正常容忍使用於所有 OPS 服務是每個 IP 地址每分鐘可 10 個檢索（有時會

更高或更低，再一次取決於如何操作使用），期每 1 秒的請求，被允許應與專利

家族有關的動作；書目資料服務可以運行更快，因為它沒有如此密集利用機器的

批量下載，允許的最大容量為 1Mbit/秒，但強調前述數值並非一成不變。值得注

意的是，下載量大的使用者，應購買原始資料產品，可不受上述數值限制。OPS

和替代方案的原始資料產品，包括有：書目資料（14.7 DOCDB）、專利家族資料

（14.7 DOCDB，espacenet 之簡單專利家族及專利大家族）、法律狀態的資料（14.11

全球法律狀態 INPADOC）、字符代碼全文（EP、WO、AT、CH的出版物，而 CA

只有專利範圍）（14.12 EP A和 B 相結合，歐洲專利局發布伺服器，EBD，... ...）、

傳真圖像（14.14 第一頁剪報）、ECLA（14.8 ECLA）、Register（目前只有 EPO’s 

Register Plus）（14.1 Register XML格式）等。 
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圖圖圖圖 54545454、、、、OPSOPSOPSOPS 的的的的合合合合理使用理使用理使用理使用規範規範規範規範    

從下列網址 http：//www.epo.org/searchinq/free/ops.html，鏈結 ops 到使用者的

資料庫或搜索引擎，其步驟如下圖： 

 

圖圖圖圖 55555555、、、、鏈鏈鏈鏈結結結結 opsopsopsops到到到到使用者的資料使用者的資料使用者的資料使用者的資料庫或搜索引擎庫或搜索引擎庫或搜索引擎庫或搜索引擎    

執行 ops需要熟悉一般Web服務，在簽訂許可協議的情況下，可將資料提供

給第三方。有關 EPO 的許可協議資訊，可與 patentdata@epo.org聯繫。 
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圖圖圖圖 56565656、、、、OPSOPSOPSOPS 的的的的討論網址討論網址討論網址討論網址    

第第第第五五五五節節節節：：：：小小小小結結結結    

    專利家族是一個簡單而重要的概念，在檢索前案過程中，是審查人員尋找相

關前案的有用工具；在思考相關產業技術在全球分佈、特定公司市場布局、專利

的全球價值時，是非常重要的線索。雖然專利家族具有可以降低工作負荷、克服

語言障礙等好處，但在使用上仍需搭配各相關專利局的網站資訊，才可得到全面

且正確的資訊；進行多國的專利佈局時，應注意由於語言的轉換而造成申請權利

範圍撰寫的不良，而使專利的價值銳減。 

法律狀態是有關專利案件在全球法律事件的詳細記錄，從其中我們可迅速得

知一個專利案件在各國的存活狀態、“可自由運用的技術領域”(“freedom to 

operate”)、地理覆蓋範圍等。但是仍有一些盲點要注意，即申請人採許什麼路徑

進入國家階段(如 Euro PCT)?否則會因一個專利非進入國家階段，卻忽略其已通過

EP而延續其專利生命，誤認其技術領域為“可自由運用的技術領域”(“freedom 

to operate”)，而侵犯他人權利。開放式專利服務 OPS是一個網路服務被設計為

與機器連結使用，有利於下載量中等的使用者，雖然建議下載量大的使用者(TIPO

等)應考慮購買原始資料產品，但對於審查人員於非辦公室處所、外審委員等，

無法享受到原始資料產品的便利時，倒是不錯的替代方案。 
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第第第第四四四四章章章章        歐洲專利局歐洲專利局歐洲專利局歐洲專利局線上專利線上專利線上專利線上專利系統說明系統說明系統說明系統說明    

第第第第一一一一節節節節：：：：歐洲專利局歐洲專利局歐洲專利局歐洲專利局專利資訊檢索專利資訊檢索專利資訊檢索專利資訊檢索系統系統系統系統 

歐洲專利局提供一些線上專利資訊產品，共同構成一個專利資訊檢索工具的

整合套裝軟體，包含有：Espacenet、European Publication Server、INPADOC Services、

Official Publications (European Patent Bulletin, Official Journal)、Open Patent Services 

(OPS)、European Ptent Register、Register Alert 等。其功能包含：關於專利的一般

資訊、授予程序（提申請，收費，專業代理人，口頭審理等）、工具和資料庫

（Espacenet，歐洲專利註冊 Register等）、訂購與價格計算、專利資訊活動及中心、

法律文件，如歐洲專利公約(Legal texts，European Patent Convention etc.)、上訴決

定委員會的決定(Boards of appeal decisions)、專利資訊（PATLIB、Asian PI）、訓練

活動（歐洲資格考試，網上學習）、歐洲專利組織、歐洲專利局、EPO 活動（歐

洲專利局專利信息會議，展覽會，展銷會）、出版物、新聞、人才招聘、招標承

投、歐洲專利局網絡（EPO和 NOS 成員國之間的合作）等等。官方刊物 Official 

Journal，其特色有：歐洲專利局主席所發出一般性質的通知和資訊、EPC或其執

行的相關資訊（例如：在 EPC中加入的國家、費用的資訊、年度事件等）、在網

上可獲得每月出版物、持續的計畫（每月最後一個工作日）、可購買從 1978 年

到各年度（PDF 格式）每年出版一次的 DVD – ROM歸檔資料、包含歐洲專利

局（EPO）的三個官方語言等。開放式專利服務 Open Patent Services (OPS)，其特

色有：經由一個標準化的 XML 界面傳遞專利資訊的原始資料、工業標準的Web

服務架構、基於與 Espacenet 同樣的資料來源、為了檢索大量資料、專為自動查

詢設計等；OPS 也提供了如下資料的存取服務：INPADOC 專利家族、書目資料、

INPADOC 法律狀態、傳真影像、全文資料、用單筆輸入數字的資料檢索。 

 



53 

 

圖圖圖圖 57575757、、、、EPOEPOEPOEPO入入入入口口口口網網網網頁頁頁頁    

esp@cenet 是最廣為人知在網路上的專利資訊資源，Espacenet 網址：

worldwide.espacenet.com如下圖，從 19 世紀初到今天近 7000萬件來自世界各地的

專利文獻，為您提供的技術資訊，例如：法律狀態資訊，幫助您找出專利是否有

效及在哪些國家、專利家族資訊，告訴你是否有類似的專利已經在其他國家提

出、非專利文獻的書目資料（“XP”的文件）、連結到歐洲專利註冊 Register 以

取得 EP和 Euro POT文件、在特定技術領域的搜索工具（IPC和 ECLA）、全文下

載（EP / PCT可下載 500頁，其餘 250頁）、線上翻譯引擎（英文、法文，德文，

西班牙文，義大利文）、“我的專利”名單（1 年最多可存儲 100 結果）、輸出所

有的命中列表、上下文對應的幫助檔案、RSS訂閱、Espacenet助理線上教學指導、

智慧檢索工具（簡單和專家模式）等等。藉由友善的使用者界面提供 6000 多萬

份文件，新手可以使用的基本功能來檢索先前技術的資訊，有經驗的使用者可使

用進階功能來獲取更精確的檢索結果。其特色：近 7000 筆記錄的資料庫、先前

技術 Prior art、技術資料的來源、對於創新及創業的支援被設計專為科學家或工

程師或技術人員、也被專利專家使用、多國的、全球資料庫、來自 85 個專利局

的資料、免費、重要提示(為深入檢索的專業意見被推薦)等等。利用 Espacenet

能做到：查找先前技術、監看新技術出現、查找您的技術問題的解決方案、核對

專利案的法律狀態、查看你的競爭對手正在開發的技術、尋找商業合作夥伴等等。 
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Espacenet 的 5 個檢索選項： 

快速檢索(Quick search)：在摘要/標題中尋找技術語詞、尋找發明人或申請人。 

進階檢索(Advanced search)：組合各種檢索條件及領域，例如：你可以從一特別年

份及國家檢索一份在標題或摘要中具有特定的語詞的專利文件。 

號碼檢索(Number search)：檢索一個文件，當你知道出版、申請、優先權或非專

利文獻等號碼時。 

分類檢索(Classification search)：使用關鍵字或 ECLA 的符號找到在特定技術領域

中的所有的專利出版物。 

智慧檢索(Smart search)：一個免費的檢索領域、CQL標準：上下文查詢語言 CQL– 

Standard( Contextual Query Language)，未來發展趨勢-在其他網站中隨插即用、簡

單模式只是試試。專家模式（欄位識別碼 field Identifiers，如下圖）：針對您要的

檢索欄位。 

    

圖圖圖圖 55558888----1111、、、、EspacenetEspacenetEspacenetEspacenet檢索檢索檢索檢索的的的的欄欄欄欄位位位位識識識識別別別別                圖圖圖圖 58585858----2222、、、、歐洲文件歐洲文件歐洲文件歐洲文件的的的的官方平台官方平台官方平台官方平台    

 

歐 洲文件的 官方出版物平台 European Publication Server ( https ：

//data.epo.org/publication-server/)如下圖，是從 2005 年 1 月 1 日起提供服務的歐洲

公開文件的儲存庫，可獲得如下的副本：歐洲專利申請書、核准的歐洲專利說明

書、被修正的文件等，其標準格式有：PDF，XML等，每週更新（週三，14.00hrs

歐洲中部時間），每天 24 小時/每周 7 天可用。 
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歐洲專利局主要文件資料庫 DOCDB database如圖 59，包含：資料收集從超

過 80 國家來的書目資料(引證文件、摘要等)。提供了關於每個專利文件的基本資

料的資訊，例如：申請號、出版號和出版日期、申請人的名稱、發明人名稱、分

類號、發明的簡短描述（摘要）。 

  

圖圖圖圖 59595959、、、、歐洲專利局主要文件資料歐洲專利局主要文件資料歐洲專利局主要文件資料歐洲專利局主要文件資料庫庫庫庫及及及及法律狀態資料法律狀態資料法律狀態資料法律狀態資料    

    

INPADOC 法律狀態資料/INPADOC legal status data、INPADOC Database如下

圖，INPADOC是國際專利文獻中心 INternational PAtent DOcumentation Center 的簡

寫。其關聯的名稱：PRS（專利註冊服務或法律狀態）資料庫、獨一的 ”INPADOC

家族”-最完整的專利家族，鏈接到所有相關聯的優先權。INPADOC legal status 

data可說是一全球 EPO 的法律狀態資料庫（INPADOC PRS），包含：來自 40多

個國際專利機構的資料、約 7200萬法律事件的報告、約 1900萬專利申請案件等。

法律狀態資料是關於在專利的生命期間內的事件的資訊，即在專利的生命期間所

發生事件的紀錄，如：所有權變更、撤回、核駁、廢除、失效、到期、異議和異

議程序結果的發生等等。 
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第二節第二節第二節第二節：：：：歐洲專利紀錄器歐洲專利紀錄器歐洲專利紀錄器歐洲專利紀錄器探討探討探討探討 

歐洲專利紀錄器(https：//register.epo.org/espacenet/regviewer)，使用者可以得到

在歐洲階段中的申請相關資訊；此外，藉由線上文件檢驗，使用者可以獲知 EPO

和它的客戶間的通信過程資訊。藉由標準和進階的檢索功能，無論是新手和更專

家級使用者都可從 Register中提取最佳的資料和資訊。其特色為免費線上存取如

下資料：法律狀態資訊、程序狀態資訊 procedural status information、在歐洲專利

局的專利申請資料(包含 EP、PCT)、每天 24 小時/每周 7 天可用、安全存取環境

（HTTPS）、只有在專利申請公開後才可供查閱的資訊、在歐洲階段(During the 

European phase)。European Patent Register 具的 3 個檢索選項：快速檢索/Quick 

search：用出版號，申請號或申請日來檢索、進階檢索/Advanced search：組合各

種檢索條件及領域、智慧檢索（欄位識別碼 field Identifiers）。European Patent Register

的附加功能：在核准/進入國家階段後的法律狀態資訊、連接到上訴決定佈告欄、

連接文件來源、連接到 Espacenet、連接到出版伺服器。 

 

 

圖圖圖圖 60606060、、、、歐洲專利紀歐洲專利紀歐洲專利紀歐洲專利紀錄器錄器錄器錄器 European Patent RegisterEuropean Patent RegisterEuropean Patent RegisterEuropean Patent Register    

    

Register Plus – All documents：European Patent Register 的 All documents 選項，

EPO 的法律和程序的狀態資料庫，可執行如下功能：找出一個歐洲專利申請案已

達到什麼程序階段、查看歐洲專利申請案已被核准或將要被核准、檢查一個歐洲
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專利是否有任何異議已被提出、讀取歐洲專利局和申請人/代理人之間的對應關

係。 

 

圖圖圖圖 61616161、、、、RegisteRegisteRegisteRegister Plus r Plus r Plus r Plus ––––    All documentsAll documentsAll documentsAll documents    

 

WebRegMT：Register Alert - http ：//www.epo.org/searching/free/register-alert. Html

如下圖，歐洲專利局 Register 的提醒服務。在選定的文件有具體發生變化時，它

會通知您。使用者可以選擇何種變化來觸發通知，每個帳戶並可以監控達 1000

個案件。 

 

圖圖圖圖 62626262、、、、Register AlertRegister AlertRegister AlertRegister Alert    

  Register Alert具有如下特色：監視 Register Plus 資料的改變可達 1000 個文件、
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當一個改變在 Register Plus中發生，電子郵件通知可被發送到多達五個 e - mail

地址、使用者可以選擇哪些變化觸發通知、使用者可以個人特色的通知（收件

人）、使用者可以自行定義通知（內容）、導入和導出文件列表、安全的環境、

藉由密碼或智慧卡進行存取、免費等。Register Alert 的設定步驟，如圖 63： 

    

圖圖圖圖 63636363、、、、Register AlertRegister AlertRegister AlertRegister Alert 的的的的設設設設定定定定步驟步驟步驟步驟    

    

總之，線上專利資訊產品提供：各種專利信息產品與服務、可以標準軟體或

術語檢索、資料可以不同的標準格式表現、受限於專利資訊的資料、友善的用戶
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界面、線上幫助文件等等。但每個產品都有其特定的用途與長處，需要相互搭配

使用，因沒有單一的產品可滿足每一位客戶所有的需要！ 

 

第三節第三節第三節第三節：：：：小小小小結結結結 

本課程介紹了歐洲專利局的線上專利資訊系統，整體而言，這些系統雖然不

見得能滿足我們所有的要求，但具有親和力、讓人使用愉快，其精神是我們可以

學習的。Register Plus 是鉅細靡遺的將申請案的所有程序階段文件，都公告於網

站上，便於我們觀看對應案的進展，而 Register Alert 提供我們同時監視達 1000

筆 Register Plus 資料的改變，使我們能快速得知相關訊息，無論是審查人員就對

應案進度的掌控、研發人員就各領域技術發展的掌控、公司管理者就市場動態的

分析與佈局等，都是有用的工具。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



60 

第五章第五章第五章第五章        醫藥及化學醫藥及化學醫藥及化學醫藥及化學組成物組成物組成物組成物審查說明及案例討論審查說明及案例討論審查說明及案例討論審查說明及案例討論    

第三天的課程主要是醫藥化學品的案例討論，由歐洲專利局的資深醫藥化學

專利審查官 Dr. Marco Montrone 主講，Dr. Marco Montrone 常在歐洲專利局所主辦

的研討活動中擔任主講人或引言人的工作，對於課程的引導極具經驗，為了本次

的討論特地從歐洲專利局海牙分局趕來；上課前講師詢問與會學員的背景及工作

經驗，並提供額外的講義和資料供大家討論，本次課程主講的內容主要是介紹

EPC2000 修改前後的差異及對於醫療用途請求項的申請方式於 2011 年 1 月停止

做說明，並提出相關判例跟學員們討論。 

 

第一第一第一第一節節節節：：：：歐洲專利公約歐洲專利公約歐洲專利公約歐洲專利公約（（（（EPC 2000EPC 2000EPC 2000EPC 2000）））） 

歐洲專利局於 2007 年 12 月 13 日起正式實施歐洲專利公約（EPC 2000），

雖然新公約的內容早於 2000 年即已通過，但直到 2007 年才正式生效實施，其中

通過該新制主要的目的為使 EPC 公約制度與 TRIPs 及專利法條約調和，及因應

實務上做合宜的修正；此外，以後修改 EPC 主要公約時，各國僅需由外交會議

討論通過即可，其中 EPC 2000 主要修正的 8項如下： 

1.1.1.1. 提出限制申請專利範圍之程序提出限制申請專利範圍之程序提出限制申請專利範圍之程序提出限制申請專利範圍之程序：：：：    

EPC 2000 施行後，專利權人無需檢附該先前權利之相關資料，也不需

要說明理由，即可向歐洲專利局申請限制所有指定國的申請專利範圍，

即便是可歸責於專利權人之原因時，歐洲專利局亦需接受。 

2.2.2.2. 改變改變改變改變不具不具不具不具單一單一單一單一性性性性的的的的前前前前案案案案檢索方式檢索方式檢索方式檢索方式：：：：    

過去歐洲專利局在檢索時確認申請案不具單一性時，將僅對申請案申請

專利範圍中涉及首次提到的發明製作檢索報告，但申請人可再付費要求

檢索其他不具單一性的部分；但 EPC 2000實施後，歐洲專利局將不再

給予申請人再次付費檢索的機會，申請人僅能在母案被核准前分割。 
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3.3.3.3. 改變改變改變改變新穎性新穎性新穎性新穎性公公公公開日開日開日開日的規定的規定的規定的規定：：：：    

EPC 2000 生效後對於新穎性的先前技術做了公開時間點的修正，也就

是當一發明案之優先權日前已存在的技術，但在該發明主張的優先權日

當天或優先權日之後才公開者，對於該發明所指定的 EPC締約國而言，

仍具有新穎性。 

4.4.4.4. 提提提提供供供供先先先先前前前前技技技技術術術術資訊資訊資訊資訊之之之之義務義務義務義務：：：：    

歐洲專利局的審查委員有權要求申請人提供申請案的先前技術等相關

資訊，若申請人未於期限內提出，該申請案將被視為撤回。 

5.5.5.5. 降低降低降低降低優先權的優先權的優先權的優先權的語言語言語言語言限定限定限定限定：：：：    

EPC 2000施行後，只有在歐洲專利局為了審核可專利性要件的過程中，

要求申請人提出優先權證明文件的翻譯時才需提供。 

6.6.6.6. 申請案申請案申請案申請案取得取得取得取得申請申請申請申請日日日日的的的的時時時時間間間間：：：：    

EPC 2000 規定申請人只要就相同申請案提出先前的他國專利申請案之

申請案號、申請日、向任何一國的專利局提申請，並向歐洲專利局說明

本申請案與前案的內容相同即可取得申請日，前提是須在申請案申請日

之後 2 個月內提出證明。 

7. 可可可可專利專利專利專利性性性性要件要件要件要件的的的的改變改變改變改變： 

EPC 2000 修改文字，將授予歐洲專利的對象改為「在所有科技領域的

任何發明…」（A51（2））。 

8.8.8.8. 擴大上訴委員會的上訴程序擴大上訴委員會的上訴程序擴大上訴委員會的上訴程序擴大上訴委員會的上訴程序改變改變改變改變：：：：    

現行法規定上訴委員會的上訴程序只有一個審級，也就是向擴大上訴委

員會提起上訴。審查部門（Examining Division）、異議部門（Opposition 

Division）的上訴均由擴大上訴委員會做出最終決定。 

EPC 2000 施行後，歐洲專利局人員僅限於特殊情況，如「程序違法」

（procedural irregularity）時，即有權向擴大上訴委員會提起上訴。 
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第二第二第二第二節節節節：：：：對於醫藥品專利的相關法條修正對於醫藥品專利的相關法條修正對於醫藥品專利的相關法條修正對於醫藥品專利的相關法條修正 

在施行 EPC 2000 之前，歐洲專利公約第 52 條第 4項（A52（4））所規定，

將用於人類、動物身體之外科手術、治療及診斷方法因其不具產業利用性，不被

視為發明，排除於可專利性之外；EPC 2000 施行後該法條仍然相同，僅將法條

項次修正為第 53 條第 3項。若一化合物 X已知使用於第 52 條第 4項所稱人類、

動物手術，疾病治療或診斷方法上，然從未曾被揭示使用治療或相關於疾病 Y，

則該化合物可以「瑞士型請求項形式」（Swiss type claim）予以請求，而其可敘

述為使用基質或組合物來製造藥物（Use of a substance or composition for the 

manufacture of a medicament），即「使用基質 X製造藥劑，該藥劑為具治療疾病

Y之應用」。 

另外在第 54 條第 4項及第 5項規定針對第 54 條第 2項及第 3項所述不具新

穎性之內容外，對於醫藥用途之物質及組合物則使用特殊申請專利範圍形式之第

一及第二醫藥用途來表示不同於其他技術領域之特殊新穎性，該新穎性乃被賦予

相關於使用於人類或動物身體之外科手術、治療方法或診斷程序之物質、化合物

及組合物等。 

 

圖圖圖圖 63636363、、、、醫療醫療醫療醫療用用用用途途途途的請的請的請的請求求求求說明說明說明說明 

上述第 2 次藥物用途的請求內容中，若基質 X 已知使用於疾病治療上，然

未被揭示使用於治療相關疾病 Y 時，則該基質可以「瑞士型請求項形式」的方

式申請，並可以使用基質或組合物來製造藥物的方式撰寫，即「使用基質 X 製

造藥物，該藥物可做為治療疾病 Y」。 
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本次課程主要討論的是進一步的藥物用途，對於另外未知一種疾病的治療請

求方式，也就是當利用基質 X 治療疾病 Y 屬於已知時，進一步申請利用基質 X

製造藥物用於治療 Z ("Use of substance X for the manufacture of a medicament for 

treating disease Z")。先前在歐洲專利局於擴大上訴委員會的決議（G5/83）對於使

用醫療上的化合物做為特定用途具有新穎性，然而該新穎性的判例有許多的不同

見解；值得注意的新的決議（G2/08）中確定2，於 2011 年 1 月 28 日以後所申請

的專利案是不能夠以「瑞士型請求項」(Swiss type claim)做為藥物用途的請求。 

講師也在課程中針對了 EPC2000 A53(C)的內容說明了准予請求的態樣及不

准予請求的態樣，也就是如果是聲稱使用的方法是人類或動物體內的治療方法、

治療或手術治療或診斷方法將是不允許請求。然而在 A54(4)進一步說明應用於第

一種醫療用途僅需原先的基質 X 並無使用於任何農藥或化妝品等醫療領域時，

所申請之醫療用途請求項即可能具新穎性。 

之前歐洲專利局於擴大上訴委員會的決議（G5/83）中，申請人以 Swiss type 

claim方式申請「使用一種基質 X用於製備藥物以治療 Y疾病的用途」後，可允

許進而申請「一種基質 X 用於製備藥物以治療 Z 疾病的用途」，然而在新的判

決(G2/08)中，不得再申請「使用一種基質 X用於製備藥物以治療 Y疾病的用途」，

而單純的回歸「使用一種基質 X 以治療 Y 疾病」，也因此如果組成物具有新穎

性時將不會收到 Swiss type claim不具新穎性之通知。這個判例是不溯及既往的，

也就是在 2011 年 1 月 28 日之前的申請案仍然依照 G5/83 的判例准予使用 Swiss 

type claim方式申請。 

在 EPC 2000生效後對於第一和第二醫療用途之限定亦做了些許的改變，在

先前 EPC 1973中對於利用基質 X使用於治療疾病 Y的用途是不允許的，然而在

EPC 2000 第 54 條第 5項中對於相關的請求內容卻可接受。另外在第 54 條第 4項

                                                 
2
 The questions referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows: 

Question 3: Where the subject matter of a claim is rendered novel only by a new therapeutic use of a medicament, 

such claim may no longer have the format of a so called Swiss-type claim as instituted by decision G 5/83. 

A time-limit of three months after publication of the present decision in the Official Journal of the European Patent 

Office is set in order that future applicants comply with this new situation. 
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及第 5項規定針對第 54 條第 2項及第 3項所述不具新穎性之內容外，對於醫藥

用途之物質及組合物則使用特殊申請專利範圍形式之第一及第二醫藥用途來表

示不同於其他技術領域之特殊新穎性，該新穎性乃被賦予相關於使用於人類或動

物身體之外科手術、治療方法或診斷程序之物質、化合物及組合物等。 

 

第第第第三節三節三節三節：：：：醫藥品及化學組成物新穎性的定義及探醫藥品及化學組成物新穎性的定義及探醫藥品及化學組成物新穎性的定義及探醫藥品及化學組成物新穎性的定義及探討討討討 

根據EPC 2000中，新穎性的法條規定如下： 

EPC Art. 54(1)之規定，凡不屬於既有技術(state of the art)的之發明，即被視為

具有新穎性(An invention shall be considered to be new if it does not form part of the 

state of the art)。 

EPC Art.54(2)規定之既有技術為任何事物可為公眾所知悉（available to the 

public），利用如書面或口頭描述（oral description）、使用（use）或以任何方式

所揭露。 

也因此，審查申請案是否具新穎性需先確認該先前技術所揭露之內容，是否

符合 EPC Art.54(2)，再比較申請案申請專利範圍內容與先前技術所揭露之技術特

徵是否相同。 

以醫藥品來說，當組成物為已知或做為醫療用途的目的為先前技術時，則需

判斷第二醫藥用途是否具新穎性，而第二種醫藥用途請求項之「新穎性」可依據

下列狀況判斷： 

1. 一種新疾病的治療（Treatment of a new disease）：例如以阿斯匹靈(Aspirin)  

藥物治療腳汗症(Sweaty feet)之用途。 

2. 不同的患者組合(Different Patient Group)：依據不同狀態群組的患者所施

以的治療方式，如當血清反應為陽性及血清學反應為陰性之患者治療

差異（T19/86、T893/90）。 

3. 新的給藥途徑(New Route of Administration)：使用基質 X製備成皮下注射
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的藥劑以治療不孕症，而該皮下注射方式並未具有先前技術存在

（T51/93、T138/95）。 

4. 藥劑的給予藥劑量(New Dosage)：在使用的給予藥劑量是有限定的情況

下來進行界定，如 0.2mg~0.5mg(T230/01)；或者是使用的劑量雖然不具

利尿的效果，但是可以達到降血壓的效果(T56/97)。 

5. 藥物機制(Mechanism of Action)：醫藥品對於適應症的本質如果是相同

的，則無法做具有新穎性的要件（T 384/03）。 

 

第第第第四四四四節節節節：：：：T 384/03T 384/03T 384/03T 384/03 案例探討案例探討案例探討案例探討 

歐洲專利局於擴大上訴委員會於 2006年 1 月 17 日做出的決議指出，請求項

3中揭示一種碳酸酐酶抑制劑（CAI）可用於治療青光眼，上訴人提出文件聲明該

藥物的用途請求項寫法為相同的組成藥劑，相同的適應症，但是藥物反應機制主

要為降低眼壓（IOP），故與先前技術之藥物機制為提升眼球血管的血液流量

（OBF）有所差異，然而委員會做出的判斷依據是提升血管的血液流量即具有使

眼壓降低的效果，兩者之間的反應機制實屬相同，而非獨立且所得到治療青光眼

的成果也相同(both effects, although distinct, are not independent in the treatment of 

glaucoma.)，並非新的藥物使用用途；因此即便請求的內容有所差異，實質上仍

為相同的藥品及機制，故不具新穎性。 

 

第第第第五五五五節節節節：：：：TTTT    1229/031229/031229/031229/03 案例探討案例探討案例探討案例探討 

同年，歐洲專利局於擴大上訴委員會於 11 月 23 日進一步在 T1229/03 的案例

中判決一種治療神經退化疾病的組成物具有新穎性，與 T 384/03 案都是包含相同

的藥物組成，差異在於先前技術所揭露的藥物機制是藉由藥物所提供之成分修復

                                                 
3
 Claim 1 ："Use of a carbonic anhydrase inhibitor in the manufacture of a medicament for topical application to the 

eye, said medicament being effective to improve the health of the optic nerve and retina by increasing retinal blood 

flow velocity and increasing optic nerve head blood flow velocity by providing sufficient blood flow in the eye to nurture 

tissue and assure nerve axon flow, with the proviso that the medicament is not used in the treatment of glaucoma." 
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已受損神經（neurotrophism），而本案的請求機制是以該藥物保護(預防)中樞神經

(neuroprotection)，兩者針對的目標有其差異，其反應機制亦不相同，因此委員會

認為本案可申請為新的藥物用途。 

比較兩個案例的差異在於，如果藥物的本質上即具有相同的反應機制時，即

便是利用不同行為模式界定，也難謂具有新穎性；然而如果藥物的對於適應症的

反應機制不同，而使使用的族群有所差異，即使是相同的適應症，亦具有新穎性。 

 

第第第第六六六六節節節節：：：：TTTT    1119111911191119/0/0/0/05555 案例探討案例探討案例探討案例探討 

講師以 T 384/03 及 T 1229/03判決針對藥物機制新穎性判別做了很仔細的說

明，簡單來說，判斷的依據是以該藥物的機制是否為藥物本身的固有性質，或是

對應之反應結果，進一步探討化學組成物是否適用上述審查標準。 

由於本次受訓前，我們已針對歐洲專利審查中因為化合物本身固有性質的而

不具新穎性的案例進行討論；當講師在討論到這裡時，我們提出另一個歐洲專利

局於擴大上訴委員於 2008 年 1 月 8 日所判決的判例請講師說明並進行討論。 

T 1119/05 案例申請專利範圍： 

A propylene polymer composition comprising： 

10 to 90% by weight of (A1) a propylene polymer which is characterized in that： 

(1) the propylene polymer is obtained by polymerizing propylene in the presence of an 

olefin polymerization catalyst comprising： 

(i) (a) a compound of a Group IVB transition metal in the periodic table containing a 

ligand having a cyclopentadienyl skeleton, and  

(ii) at least one compound selected from the group consisting of  

(b) an organoaluminum oxy-compound, and  

(c) a compound which reacts with the transition metal compound (a) to form an ion pair,  

…..簡略 
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(2) the propylene polymer has a melt flow rate (MFR), as measured at 230 DEG C unmelt flow rate (MFR), as measured at 230 DEG C unmelt flow rate (MFR), as measured at 230 DEG C unmelt flow rate (MFR), as measured at 230 DEG C under a der a der a der a 

load of 2.16 kg, of 30 to 1,000 g/10 minload of 2.16 kg, of 30 to 1,000 g/10 minload of 2.16 kg, of 30 to 1,000 g/10 minload of 2.16 kg, of 30 to 1,000 g/10 min, and  

(3) the propylene polymer has a    molecular weight distribution (Mw/Mn), as measured by molecular weight distribution (Mw/Mn), as measured by molecular weight distribution (Mw/Mn), as measured by molecular weight distribution (Mw/Mn), as measured by 

gel permeation chromatography (GPC), of 2 to 4;gel permeation chromatography (GPC), of 2 to 4;gel permeation chromatography (GPC), of 2 to 4;gel permeation chromatography (GPC), of 2 to 4;  

a ratio ((A2)/(A1)) of the MFR of said propylene polymer (A2) to the MFR of said 

propylene polymer (A1) being not less than 30.  

 

於這個案例中，請求項第 1項所揭示的是一種聚丙烯組成物，於請求項中係

以聚合方法、熔融流率（MFR）、分子量分佈、X-RAY繞射所界定其技術特徵。

乍看之下，好像界定的性質和組成的機制都不同，該聚丙烯組成物與先前技術應

有顯著的差異，然而針對該案件講師提醒，對於新穎性的判斷方式要注意的是其

所請之標的本質是否為相同，以本案例來說，異議方的證據也是一種利用聚烯烴

聚合反應而得之聚丙烯，雖然證據並未揭露如本案例請求項所界定之廣分佈指數

（weight distribution (Mw/Mn)），然而在判斷時可藉由證據 1 內其他所擁有的數據

換算而得；進一步詢問歐洲審查官在這種性質界定或是製法界定上審查的判斷依

據及引用不具專利要件的理由，得到的回答是本質相同的狀況下，即便是檢測結

果界定方式不同，仍然是不具新穎性；在這個案例中專利權人辯稱證據並未揭示

本案請求項的參數內容，然而上訴委員會仍然認為該參數內容本為聚丙烯的固有

性質（inherent properties4），也就是在歐洲專利局中認為固有性質的存在對於新

穎性的判斷是重要的依據；對照本國專利審查基準中，新穎性的判斷基準內「直

接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應之技術

特徵」應為相同，然而在化學組成物實務審查上，對於物性界定或製法界定的判

斷較少使用新穎性，除非在比對時確定揭露的內容相同或者是僅為記載的差異。 

我們將本國的審查實務經驗告知Dr. Marco Montrone，他覺得我們於化學組

成物的審查上無須過於保守(Too Conservative)，只要確認本質相同的情況下，就

                                                 
4
 "witness documents" in relation to the inherent properties of the polymers disclosed in D1. 
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該大膽的使用新穎性，然而就本國實務上，申請人或代理人方面對於新穎性的認

知方面似乎沒有辦法接受，這點還有待本局與外界在審查實務上進一步交換意見

以調和其間差異。 

討論到這裡時沙烏地阿拉伯的審查官 Mr. Saad Alhudibi 也發表他的看法，他

認為即使是化學組成物已為先前技術所揭露，但是使用物性或者是特性的方式界

定時，不同物性和化性所界定的組成物，實質上不一定完全相同，站在審查官的

立場實在難以判別所揭露的化學組成物是否與先前技術完全相同，對此Dr. Marco 

Montrone 也認同化學組成物的審查實際上會遭遇很多性質界定，所要思考的範圍

和判斷的標準也較一般標的物來的困難。依據本國的審查基準所述，以純物質作

為申請標的時，原則上應以化學名稱或分子式、結構式界定其申請專利範圍，無

法以化學名稱或分子式、結構式界定時得以物性、化性或製造方法界定，而在組

合物審查原則上也是依循上述的標準，其重點在於所界定的技術特徵足以區分該

申請標的與先前技術之差異，對此Dr. Marco Montrone亦表示肯定的態度。 

第第第第七七七七節節節節：：：：小小小小結結結結 

探討 T1119/05、T 384/03 與 T 1229/03判例的差異，T1119/05 探討的是化學組

成物的本質與性質差異；而 T 384/03 與 T 1229/03 探討的是藥物的反應機制，但

T1119/05 與 T 384/03實質上所討論的仍為新穎性中直接且無歧異得知其單獨隱含

或整體隱含之技術特徵，也就是說當審查時的標的物本身即具有該項特性時，不

管是以不同的物性、化性或者是直接可得到的效果來界定，都可能不具新穎性；

除非像 T1229/03 案例中，該藥物對於適應症的機制是完全不同的類型時，才具

備新穎性的條件。 
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第六章第六章第六章第六章        針對進階使用者的專利資訊針對進階使用者的專利資訊針對進階使用者的專利資訊針對進階使用者的專利資訊    

第一節第一節第一節第一節：：：：EP 4 weeksEP 4 weeksEP 4 weeksEP 4 weeks 的應用的應用的應用的應用 

EP 4 weeks 為需藉由 MIMOSA軟體操作，其可免費的搜尋過去四個星期內之

EPO申請或公告(文獻編碼 A或 B)最新專利之全文資料，且同時進行專門搜索和

運行複雜的條件進行查詢。經由使用「Patent information services for experts」操作

介面，可以直接連結 EP 4 weeks。這是一個基於 Adobe Flash技術的Web應用程

式。需要 Adobe Flash Player 10或更高版本之軟體。 

第二節第二節第二節第二節：：：：ESPACE BULLETINESPACE BULLETINESPACE BULLETINESPACE BULLETIN 

ESPACE BULLETIN是一個包含自1978年以來歐洲申請和核准授權專利之書

目資料及相關數據之數據庫，可監測或追蹤歐洲申請和核准授權專利之法律狀態

或期審查程序狀態。其DVD/CD-ROM定期更新。 

ESPACE BULLETIN 資料庫結合「Patent information services for experts」操作

介面的功能，提供限制搜索範圍每週最近期的出版物，使用者可得到詳細的技術

和商業搜索數據。 

ESPACE BULLETIN所附之 MIMOSA 查詢軟體可利用發明人、申請人、所有

人、代理人的居所國名等欄位混合檢索，製作概要檔案以及客製化輸出資料等。

例如，可以搜索申請人或代表的姓名，或審查部門的發送通知函的程序。 

且其包含 74 項檢索欄位，可巧妙的運用提供給使用者統計圖表來加深你的理

解。且其提供專利代理人、專利信息專業人員和其他可以使用者作多種態樣之檢

索。 

第三節第三節第三節第三節：：：：歐洲專利局的全球專利指數歐洲專利局的全球專利指數歐洲專利局的全球專利指數歐洲專利局的全球專利指數（（（（GPIGPIGPIGPI）））） 

GPI係為 ESPACE GLOBALPAT 之後繼資料庫，其設計目的在增進使用者對

DOCDB 之存取，目的為取代發行已久的 ESPACE ACCESS（歐洲及 PCT申請案

書目資料及摘要）、FIRST（歐洲及 PCT 申請案首頁書目資料及影像檔）和
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ACCESS-EPC（EPO 會員國專利局之專利案件書目資料）光碟。 

歐洲專利局的全球專利指數（GPI）的設計，為用戶提供了全球最新資訊的

搜索和深入專利監控，可做為企業佈局或國家發展潛力產業時之參考。且其提供

使用者選擇保存或再利用每週使用過的檢索式，使得資料搜索更容易及更詳細。

其包含有超過 80 個國家提供的專利文獻書目資料及每週世界最先進的技術或商

業搜索，可取得的在特定領域的詳細資訊。還提供 INPADOC 法律狀態訊息，對

於專利監視（patent watches）有極大的助益。 

GPI係由兩個產品組成部分：一種為在線 GPI 數據庫包含所有 DOCDB書目

數據（超過 7,000萬件專利記錄）並且每週線上更新（每星期一）。另一種則是

MIMOSA 檢索軟體（MS Windows 應用軟體）。使用者能夠使用 100 個搜索條件，

還可自定定義想要的輸出結果，或於下載列印時，可以選擇性的選所取須資訊。

還能夠超超連結 espcenet獲得完整的文件。 

GPI 數據庫的輸出結果包括：專利的書目資料；參考文獻：專利和非專利文

獻（申請人、檢索報告、審查階段、舉發程序階段或第三方的程序階段），以及

檢索報告中引證；分類：國際專利分類（IPC 1-8）、歐洲專利分類（ECLA）、

ICO 分類。專利家族：簡單專利家族（代表國，成員國）；指定國：PCT，EPC

及其延伸國；專利名稱和摘要：可作鄰近搜索。 

第第第第四四四四節節節節：：：：世界專利統計資料庫世界專利統計資料庫世界專利統計資料庫世界專利統計資料庫（（（（PATSTATPATSTATPATSTATPATSTAT）））） 

PATSTAT 為專門為於統計研究所使用，基於歐洲專利局現有主要數據庫

(DOCDB)，包含摘要，標題、IPC 類、引用文獻、專利家族、申請人及發明人的

所有數據。其著重於發明人及申請人的地址數據及其關係圖表，使統計用的數據

可圖像化，以協助先進的統計研究。其為 EPO 主導規劃之資料庫，並由WIPO、

OECD及 EUROSTAT（歐洲執委會統計處）協助設計。 

PATSTAT是一個包含有大量資料的專業數據庫，其涵蓋超過來自 80多個國

家的所收集而來的數據，幾乎涵蓋了所有的領域。專門針對私人和公共機構、大
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學、政策研究機構、中型或大型企業或知識產權顧問公司使用所開發，但

PATSTAT並沒有提供商業用途。 

另外，PATSTAT 提出了一種方法，客戶可將自己的數據於庫中加載，可同

時標準化申請人的名稱，而不必擔心不同的名字拼寫簡化和統一。使關鍵字搜索

名稱之組合性大大減少。提高了專利的原始數據和匯總之專利統計數據的質量。 

該數據庫與關係結構構造，包含 15 個不同的表（見最下圖之物理模型）。壓縮

的原始數據是大約為 10GB（分佈在 3張 DVD）。 
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第七章第七章第七章第七章        用於商業用於商業用於商業用於商業行為行為行為行為的專利統計的專利統計的專利統計的專利統計    

第第第第一一一一節節節節    專利統計較常使用之相關程式介紹專利統計較常使用之相關程式介紹專利統計較常使用之相關程式介紹專利統計較常使用之相關程式介紹 

為了瞭解或是比較各公司、各產業甚至各國專利產業之消長，及某些特定專

利領域的發展趨勢，以下介紹為專利佈局分析的工具。 

１１１１、、、、MMMMIIIIMMMMOSAOSAOSAOSA檢索軟體檢索軟體檢索軟體檢索軟體    

MIMOSA 檢索軟體是一個基於三邊局（歐洲專利局、美國專利商標局及日

本特許廳）所開發之搜尋軟體，其於 1992 年進行招標，最來由法國 Jouve S.I 公

司所開發，並命名為 MIMOSA。 

MIMOSA 為歐洲專利局（EPO）使用其 ESPACE CD-ROM 數據產品開發的

MS Windows 應用軟體。歐洲專利局之 Open Patent Services（OPS）或全球專利指

數（GPI）可直接透過它來進行服務。其以歐洲專利申請的資料為基礎，選擇所

欲分析項目，輔以精準的專利分類號資訊，以獲得統計圖表之輸出。可以作為經

常需要將龐大之資料進行統計分析的有效工具。亦可以對眾多申請人以及多種技

術領域做統合檢索，並可將檢索結果輸出為統計圖表，為評估市場取向的一種有

效方式。MIMOSA 允許使用者搜尋 EPO 或其會員國，以及日本專利局及美國專

利商標局所結合提供之 DVD-ROM上包含之資料。 

MIMOSA已有 10種不同語言之查詢介面，同時可依據自己的需要，自定義

許多檢索、顯示和列印之參數。而且，此查詢軟體係為歐洲專利局免費的提供給

所有的 ESPACE®訂戶。 

２２２２、、、、IPscoreIPscoreIPscoreIPscore管管管管理理理理工具工具工具工具系統系統系統系統    

2009 年 2 月 25 日，歐洲專利局（EPO）宣布已推出一個專利組合（patent 

portfolio）管理工具「IPscore」，使用者可自行至其網頁登錄基本資料後免費下載。

IPscore最早是由丹麥哥本哈根商學院和丹麥專利局合作所開發，後來被歐洲專利

局（EPO）購買，成為歐洲專利局（EPO）的專利評估軟體之一，為提供案件資

料及最新評價報告的資料庫。IPscore 利用 40 個要素來評估每件專利有關的法律
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地位、技術背景、市場條件、金融和與整體業務戰略。IPscore還包括可導引答案

的預設量尺，還具有可快速估算一件專利金錢價值（目前淨值）的功能，或可針

對單一專利或全部專利組合提供其分析報告。 

IPscore 可將輸入之數據使用者可至其網頁登錄基本資料後免費下載以網狀

圖示或其他專利組合圖表輸出來呈現，並可存入資料庫。IPscore可以用來調整專

利策略，分析個別專利的價值，使其與企業的整體策略趨於一致。專利的評價和

管理的一種工具，檢驗一個公司的專利組合。充分利用專利，使其成為企業經營

之最佳工具，識別機會與風險。 

 

圖圖圖圖 64646464、、、、PscorePscorePscorePscore輸輸輸輸出出出出雷達雷達雷達雷達組組組組合合合合圖圖圖圖    

 

３３３３、、、、GooGooGooGoogle Refinegle Refinegle Refinegle Refine    

Google Refine是統計上的一個非常有用和方便的工具，而且是一個免費開放

的應用程式。其主要功能是幫用戶整理數據或清理資料不一致的地方，還能夠進

行數據格式之轉換，以建立分析數據與其它數據庫中的聯結。例如，使用者如果

下載了一個 EPO標準化的名稱表，當我們打開標準化的名稱表中多筆的資料時，

同一個名稱有多種寫法(別稱、縮寫、後面加了空格的、單數複數格式不一致的)，

這時，我們完全對於這個資料根本沒有頭緒。但是其實這些資料都代表了同一個

公司名稱，Google Refine這個程式可迅速幫使用者把這些不規範的寫法或名稱統

一起來，或多列合併成一個，甚至還可以自動填充單位值。因此，Google Refine

可做為專利統計上編修、萃取、轉換龐大資料的有效轉換工具。在專利資料在做
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商業統計時，申請人名稱可利用 Google Refine經過標準化，提升篩選資料的效率

以更完美的狀態適合在您的分析，不會因為有不同的拼法而產生疏漏而未檢索到

資料的情形發生。 

 

 

圖圖圖圖 63636363、、、、EPOEPOEPOEPO標準化標準化標準化標準化的的的的名稱名稱名稱名稱表表表表                                圖圖圖圖 64646464、、、、Google RefineGoogle RefineGoogle RefineGoogle Refine 之之之之操作介面操作介面操作介面操作介面     
第第第第二二二二節節節節：：：：專利價值的評估專利價值的評估專利價值的評估專利價值的評估 

    
圖圖圖圖 65656565、、、、Ocean TomoOcean TomoOcean TomoOcean Tomo 公公公公司司司司做的公做的公做的公做的公司司司司之之之之排行排行排行排行     

以上是 Ocean Tomo 公司做出的美國全球 1000 家最大的公司之報告，並且依

核准專例數量及最有價值的投資組合，分別排序了前 10 大公司。右半部之最有

價值的投資組合之部分，Ocean Tomo 公司是以核准專利數量和專利價值指數(專

利申請趨勢、訴訟率及被其他申請人或在科學和技術期刊引用的次數量)作評

估。據其結果，在數量上儘管其 IBM 所核准之專利數量雖為最多，擁有了超過

40,000 個以上的發明專利，但依 Ocean Tomo 公司做的公司之排行，其專利價值
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指數並非為最有價值的投資組合，事實上僅排名第 8。反觀微軟(Microsoft)公司的

排名，核准專利數量雖不及 IBM，但專利價值指數卻遙遙領先 IBM。  

由此可見，專利數量雖可作為創新的經濟指標值，然而在專利統計上，評估

專利數量雖然重要，但是專利統計分析時不能完全以專利數量為惟一考量。因為

不是所有的專利都同樣有相同的價值，專利數量多寡不一定代表具有多少實用的

專利。計算一家公司持有多少專利，可能會導致一些非常誤導的方向。 

 

第第第第三三三三節節節節：：：：發明人資源管理專利組合發明人資源管理專利組合發明人資源管理專利組合發明人資源管理專利組合 

  
圖圖圖圖 66666666、、、、某印度生化某印度生化某印度生化某印度生化公公公公司研發司研發司研發司研發部門的員部門的員部門的員部門的員工名工名工名工名單單單單        圖圖圖圖 67676767、、、、發發發發明人資明人資明人資明人資源管源管源管源管理專利組理專利組理專利組理專利組合合合合    

 

圖 66 為某印度生化公司研發部門的員工名單，一個人事主管該聘用哪一名

員工？有一個很好的方法，為發明人資源管理專利組合圖(圖 67)，此為人力資源

管理的有效工具。此圖根據專利數量和專利質量，把發明人區分為 4種類型，從

左上方的象限開始依次為關鍵發明人、天才發明人、勤奮的發明人和低表現者。 

其中組合圖(圖 67)之右上象限包含了所謂的關鍵發明人，具有高申請量以及

高質量的特點。在企業的研發團體中雖佔少數但其貢獻最大。比較起來，組合圖

之左上象限包含了所謂的天才發明人，其在發明數量上相對較低。組合圖之右下

象限之勤奮的發明人努力負責多項專利，但其質量相對較低，最後一種為數量、

質量相對較低之低表現者。4種類型中，少數的關鍵發明人對企業有較高的貢獻

率，具有大量的隱性知識(Tacit Knowledge)，關鍵發明人離開企業將會對企業造

成很大程度的損失。因此企業應有具體措施留住關鍵發明人，特別是他們的經

驗、創意等知識。例如安排關鍵發明人和天才發明人在研發活動中合作，在合作
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中天才發明人就可以向關鍵發明人學習獲得經驗，即使關鍵發明人離開，其知識

或技術還會留在企業中。少數關鍵發明人對於企業研發人力資源管理意義重大。

一個公司的競爭力可能只被少數關鍵發明人影響，應做最有效的人力資源管理，

以確保能保存公司的主要發明者的知識。 

用專利組合方法評估一家企業的專利配置並用於企業規劃，可以很容易判斷

出某一具體領域的關鍵發明人。或用於一個公司的收購，收購公司必須確保關鍵

的發明人將繼續留在被收購公司，如果收購公司不能保留的主要發明者，其則可

作為提高能力和競爭力的一個指標分析。 

 

第第第第四四四四節節節節：：：：BCGBCGBCGBCG 矩陣矩陣矩陣矩陣分析分析分析分析 

 

圖圖圖圖 68686868、、、、某某某某公公公公司司司司之之之之 BCGBCGBCGBCG矩陣矩陣矩陣矩陣圖圖圖圖    

    

圖 68 為某公司產品的 BCG 矩陣圖，該取哪一個？有個好用方法 BCG 矩陣，

此為 1970 年由美國「波士頓顧問公司」(Boston Consulting Group ,BCG)所設計出

的評估工具，目的是協助企業分析與評估其現有產品的分析工具，分析之重點在

於在每一產品單元的經營現狀，以提供企業產品投資或本身產品組合的取捨。

BCG 矩陣提供了一幅有用的地圖，使產品的市場地位一目了然，企業分析者可

實際感知產品差異化的範圍。 

BCG模式依據 XY兩軸數據的高低可區分成為一個二乘二的矩陣，橫軸為相

對市場佔有率（Relative market share），為公司業務的市場佔有率除以同業最高的

市場佔有率而獲得；縱軸為市場成長率（Market growth rate），為市場預期增長。
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每一個方格中代表著該產品不同的狀態：共分別為問題產品（Question Marks）、

明星產品（Stars）、金牛產品（Cash Cows）與貧窮狗產品（Poor Dogs），分別具

有不同的策略涵意： 

【問題產品】：為一種高增長的市場但市場佔有率低的業務，幾乎所有的新

產品一開始皆為問題產品，其有兩個走向，一種是集中投資以擴大市佔率，期能

形成明星產品，另一種是朝「落水狗產品」發展，則經營者有必要提前思考如何

退出市場。 

【明星產品】：為一種高增長的市場而市場佔有率高的業務，被期望成為企

業未來的搖錢樹，但也需要投放更多的金錢，以維持市場領導者地位。持續的投

資是為了能讓該產品成為投資報酬高的金牛產品。 

【金牛產品】：為一個業務單位，為處高市佔率地位，所屬的市場已經成熟，

為所有企業都想擁有的龍頭業務。處於市場的增長速度緩慢期，因為投資在這類

業務並不會大量增加收入，投入較少資源，可獲得較多利潤，應思考如何產生的

現金可用於投資於其他業務單位。 

【貧窮狗產品】：為產品處於生命週期的成熟階段，市場表現出緩慢、靜態

甚至出現負增長，可能不需要大量現金，但對公司來說是沒有用處的業務，除非

有其他的戰略目的，否則應該考慮如何退出或售出，以減少企業未來的損失。 

這些命名的最終目的，是讓分析員能決定對公司各業務的資源分配，及決定

出售那些業務。至於公司的管理層，則能從結果獲得對項目投資的理據，並加強

其信心。 
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第第第第二二二二單元單元單元單元    各國專利人員交流說明各國專利人員交流說明各國專利人員交流說明各國專利人員交流說明 

第一第一第一第一章章章章        專利審查人員的交流專利審查人員的交流專利審查人員的交流專利審查人員的交流 

專利審查及制度的進步除了各國法律的修改、審查流程的改變及審查人員的

品質提升外，與各國專利相關人員的交流將是調和審查人員想法的最好途徑。也

因此本次研討會中本局參加人員著重於與各國人員交流及討論，期待從中獲得新

的知識及想法。本次參與的學員中，有葡萄牙、沙烏地阿拉伯及塞爾維亞的審查

人員，另外歐洲專利局的人員也全程參加課程，為了進一步能夠跟外國專利人員

討論，本次我們也參加歐洲專利局舉行的歡迎晚會及交流晚宴，在過程中除了討

論專利相關資訊外，對於工作的心得及對專利未來的看法也有輕鬆性的探討。 

第一天的歡迎晚會中，我們和歐洲專利局營運支援總處的 Mr. Hans Looijen

聊起上訴委員會的組織，並請教該委員會中法律專業資格委員及技術專業資格委

員的差別為何，誰可以做最後判決之決定，是否一人同時兼任法律專業資格委員

及技術專業資格委員的身分等相關問題；Mr. Hans Looijen先生很訝異我們是有準

備功課的，並很高興的回應說，法律專業資格委員由具法律專業背景的委員，如：

律師等組成，技術專業資格委員則由具技術專業背景的人員，如：科學家、工程

師等組成；基本上是各司其職。法律專業資格委員將作關於法律有關問題之決

定，技術專業資格委員將對與技術之決定有關之問題做出決定。其中一人可能同

時具有法律專業資格委員及技術專業資格委員的身分，但他只能擔任其中之一

者，不能同時兼任兩者的身分。 

在聊的過程中，Dr. Nigel Clarke 也加入我們這裡，也詢問我們對於他說的分

類課程是否熟悉，並反問本局對於專利分類的狀況，我們回應目前本局採審查官

及外包方式分類，外包部分還須由審查官作最後抽檢或確認，耗費的成本(尤其

是人力)不低，目前沒有用機器來幫助我們完成專利分類工作的計畫。藉此，我

們詢問Dr. Nigel Clarke 在歐洲專利局從事專利分類工作的是哪些人員，所需的經

費是否很大，對於專利分類的態度如何？Dr. Nigel Clarke回答歐洲專利局目前是
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採外包方式(Outsourcing)完成專利分類工作，由於專利分類工作對於歐洲專利局

來說非常重要，而審查官檢索前案的一個重大線索就是專利分類號，當然專利分

類工作耗費的成本也非常龐大。 

進一步詢問歐洲專利局有否嘗試用機器(如：電腦軟體)，來節省專利分類工

作量與成本? Dr. Nigel Clarke回答歐洲專利局的確有嘗試用機器來幫助我們完成

專利分類工作，但就如我們所知，專利分類的精確性對於歐洲專利局來說非常重

要，截至目前為止，還是無法完全信任機器，主要還是要靠人作最後辨識，機器

就現階段而言只是一個輔助工具。不過機器仍有進步的空間，或許在不久的將

來，有部份取代人力的可能。 

    第二天晚上，歐洲專利局邀請所有學員前往 Gasthaus Flosz 餐廳用晚餐，由

於這是歐洲專利局安排的餐廳，具有維也納特色，因此，我們都很期待這次的聚

餐。但這餐廳距離歐洲專利局有一大段距離，在感恩教堂的市中心處，Dr. Roland 

Feinaugle 熱心的為我們在地圖上畫了詳細的指引，我們也勇氣十足的前往。    

Gasthaus Flosz像一個溫馨的酒窖，使我們有一個難忘的酒窖用餐經驗。我們開始

點餐時，菜單又是難解德文，幸而歐洲專利局的，Ms. Ilse Teculescu 及 Dr. Roland 

Feinaugle 詳細的解說。 

    由於本局參加的是審查人員，因此晚宴被安排與葡萄牙的審查委員坐一起，

葡萄牙的資深審查委員 Mr. Ricardo Pereira向我們介紹該局的狀況，該局位於里斯

本的特茹河河口的辦公室，他非常喜歡且景色優美可以看到大西洋，他熱情邀請

我們有機會到里斯本，可帶我們去欣賞當地的景色。他興奮的問到本局靠近那條

河？可看到海？我們告訴他我們的辦公室靠近淡水河，但距離河口有一段距離，

所以看不到海，但附近有一所台灣大學，景色也不錯，我們也邀請他有機會到台

北來，我們會好好招待他。 

葡萄牙專利局雖然也是歐洲專利局的成員，但是Mr. Jorge Cunhae跟我們說

他們的審查委員只有八位，全年度只有一百多件左右的專利案需要審，也因此沒

有分專長和類位，通通都要審，我們告知他本局每位審查人員一年平均審結 130
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件時，不只是Mr. Ricardo Pereira 及Mr. Jorge Cunhae嚇傻眼，連歐洲專利局的 Dr. 

Roland Feinaugle 也覺得這樣壓力很大；也因此我們贈送了他們本局的英文年報，

歡迎他們參考本局的案件數量統計表及相關施政措施。 

    另一位葡萄牙的審查委員 Mr. Jorge Cunhae跟我們聊到音樂，一開始我們覺

得很納悶，但是來到音樂之都維也納，音樂當然是一個絕佳的話題。他告訴我們

他是 Tuna Academica 樂團的成員(後來我們才知這是蠻知名的樂團，隔天他還在

YouTube 上秀出他的演奏片段 )，我們也跟他介紹具台灣特色的樂器-陶笛、胡

琴，也談論到古箏等，他覺得我們有很多很有特色的樂器，可惜我們都不會。 

此外，歐洲專利局的 Ms. Jutta Haußer來跟我們進行交談，她於 2007 年加入

歐洲專利局，她就讀於德國慕尼黑大學，專長研究日本和中國，並在日本得到博

士學位。她花了許多年在台灣和日本做研究。目前為亞洲專利信息團隊的成員，

主要負責日本專利信息，並定期提供有關亞洲專利信息課程；另外，Ms. Christine 

Kämmer曾先後就讀於德國哥廷根大學和台灣成功大學，主修漢語，日語和哲學。

並在哥廷根大學獲得華語言研究博士學位，並在哥廷根大學獲得華語言研究博士

學位，能流利地講華語和日語。2005 年進入歐洲專利局工作，加入專利信息總

部下屬的產品銷售及專業服務部，主要負責中國專利信息。她的工作是提供亞洲

專利信息及文獻諮詢，其中包括幫助用戶查詢專利信息的正式來源以及了解亞洲

專利系統和文獻的特點。 

第三天的講師是歐洲專利局審查官 Dr. Marco Montrone，他得知我們也是審

查人員時很熱情的詢問本局工作概況，我們告知本局已和美國進行專利審查高速

公路（PPH）試行計畫及發明專利加速審查作業方案（APE）等相關加速專利審

查的措施；課後，他也特別問我們來維也納，有沒有去聽音樂會或歌劇，他還特

地告訴我們，前天晚上他特地去欣賞了一場歌劇，問我們有沒有計畫要去聽音樂

會或歌劇？我們實在沒有這方面的素養與認識，所以誠實的告訴他沒有。我想除

了我們本行有關專利等智慧財產的話題外，音樂會、歌劇等，甚至是地理、風情

民俗都是很好的交流話題，在審案之餘，應培養多方面的興趣與才能，這樣更能
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與各國人員有更豐富的交流。 

由於對方是很資深的審查官，我們特別花了時間跟他請教有關先前技術檢索

及本質性相同的化學組成物審查方式，Dr. Marco Montrone 說明醫藥品及化學組

成物的於審查上會遭遇很多性質界定，所要思考的範圍和判斷的標準也較一般標

的物來的困難，因此在歐洲專利局屬於較難審查的案件，他並且提出一個 PCT

申請案（WO 98/49268A1）要我們說明如果申請案的標的是性質界定物時，檢索

時會採用什麼方法，我們告知會使用實施例的內容來檢索申請專利範圍的方式，

該方法可以明確的定義申請專利範圍中的性質界定物之特徵，他認為這樣是可行

的，但是如果實施例的範圍過小將導致檢索不容易。 
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第第第第二章二章二章二章        分組案例討論及報告分組案例討論及報告分組案例討論及報告分組案例討論及報告    

最後一天，講師Mr. Johannes Schaaf 於討論時出了模擬實際狀況，由學員分

組討論，並上台發表結果，講師將本局人員與葡萄牙專利局人員分為同 1 組： 

題目：Your company's chief executive officer has decided that you need to strengthen 

your patent portfolio in the area of wireless communications. How can you identify sources 

of interesting patents? 

討論過程： 

從講師所給的提示資料(Patent Analysis Cheat Sheet)中，我們選擇從 No. of 

patent families in top 10%, Cited technology field, Opponent, Average value/Quality, 

Technology field等面向進行一番討論。 

本組於討論中決議以經理的身份跟執行長做報告，並上台發表及結果展示： 

 

圖圖圖圖 69696969、、、、案例案例案例案例研討研討研討研討簡簡簡簡報報報報圖圖圖圖 

上圖：我們探討及檢視主要前 10大競爭對手的專利品質(專利被引用情形) 
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中圖：比較我們與主要前 10大競爭對手，在無線通信(wireless communications)

領域中，各主要技術中所發表的專利數比較 

下圖：分析市場中，幾項在現有或未來，具有市場價值的技術，併綜合上圖、

中圖之資料，建議我們的執行長，首要幾項應發展的技術領域。 

討論的結果中我們對所有的學員說明如何以書目數據的統計分析，幫助評估

提交競爭對手的活動和新興技術的發展趨勢。並將零散瑣碎的專利資訊顯示為有

效專利信息程，並利用統計方法或技術評估手段使這些信息解讀為具有競爭對手

監控、縱覽全局。 

經過這幾天的交流，深刻的體認到審查官間的交流，並非侷限於專利相關事

項，可以是全面多元的，大家對於彼此的審查態度和工作環境才是討論的重點，

除了專業知識的提升外，視野和心態也有所改變，本局這幾年的專利審查的品質

和數量大為提升，藉此機會讓全世界的專利人員知道我們也是很努力，我們也是

很用心的在智慧財產權的保護與執行，更期待有一天能夠跟美國、日本或中國的

審查人員進行深入交流，進而讓台灣走向全世界! 
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第第第第三三三三單元單元單元單元    心得與建議心得與建議心得與建議心得與建議    

全球科技產業發展的脈動息息相關，其所牽連的影響，如蝴蝶效應般的敏感

而及於台灣。在經濟共同體發展中，國際交流的頻繁及資訊流動的迅速使得科技

產業由國內的競爭轉移到國際間的對抗；近年來，台灣的科技產業面臨了嚴重的

專利侵權危機，從 2010 年起美國蘋果公司開始控告台灣宏達電子相關觸控產品

的專利侵權、韓商三星電子與台灣友達光電的互控，乃至於台灣義隆電子與美商

蘋果公司的侵權訴訟等，專利已經不再是保護自身權利的後盾，更是擊殺對手的

利劍；而索取的也不再於賠償金額的大小，而是阻止對方產品上市的目的。 

然而因為市場大小的關係，這類的專利訴訟及相關資訊的獲得往往是在美國

或歐洲等經濟體較大的國家進行；然而本局雖然為本國專利專責機關，然對於最

新專利的資訊蒐集及各國專利訴訟制度所知卻少，藉由這次專利資訊進階研討會

中，我們與歐洲專利局的專利審查官、上訴異議部門經理及其他與會的專利人員

討論及交流，並獲得新知，分享心得。 

專利審查品質的提升除了可以減少不具專利要件的專利權存在外，對於減少

訴訟資源及降低產業惡性競爭也有一定的幫助，在本次的課程中，歐洲專利審查

官針對該局的檢索系統做了詳細的說明。歐洲專利局針對專業使用者所提供的資

料庫，設計之界面不但友善，連線或搜尋的速度也都相當迅速，資料亦相當齊全。

且由於更新速度快，使用時可即時了解各國專利資訊的最新動態及趨勢。相照之

下，本國的專利全域檢索系統，亦具有相同的功能，而界面化的使用方式也適合

國人，內容更包含全世界主要專利國家。且本國專利檢索系統具有檢索中國大陸

全文專利的功能，在中國專利蓬勃發展之際，各國審查官對於本國的檢索系統都

抱持極大的興趣。 

研討會中，歐洲審查官及中國專大陸利人員也對於本國去年起開始開放審查

意見及審定書上網公開的服務抱持極大興趣，並表示能夠這樣做的專利局並不

多，顯見本局已邁入全球專利審查先進國家。會議中我們不只一次展示相關的操



85 

作步驟及顯示方式給講師及學員參考，並且說明公開檢索報告中的引證案格式，

以期能夠提供給其他國家的審查人員使用；一個國家的專利審查單位能把專利審

查意見及審定內容公開以供外界參考及評論，足以顯示我國專利審查的品質已達

先進國家之標準。 

另外也透過講師背景及討論過程，感受到歐洲專利局專業人員的廣闊的心胸

及氣度，對於任何事物都樂於分享，不會計較個人的得失，與會講師並非每位都

為審查人員，然其在專業知識的內涵與簡報製作及表達能力都足以效法學習，不

禁讓人思考，與其稱羨對方的工作環境及薪資待遇，不如先反省在這世界競爭的

潮流中，是否有持續加強應有的專業及表達能力，更期待藉由國際交流認識更多

的大師風範。 

專利制度的調和及審查標準的一致是本局努力的目標，因此派遣審查人員出

國受訓並接受新知可大幅提升審查人員國際觀及視野，身為一個公務人員應面臨

全球化的挑戰進而調整自己的心態，勇於任事，關注國際社會的變化，進而強化

自己的國際觀，並以國際的格局思考面臨的問題。另外多接觸國際事務，對於各

國的文化充分瞭解，學習包容及尊重對方的文化，並因應國際快速發展及變遷，

提升自身的創造力及專業能力，進而提升決策品質及執行效率。 

 

針對本次研討會我們參考了歐洲專利局的教育訓練方式及交流過程提供了

一些相關建議，以供本局參考： 

1. 審查人員的審查人員的審查人員的審查人員的互動互動互動互動交流交流交流交流：：：：本局自 100 年起啟動與日本特許廳的台日審查官

交流活動，雙方互派審查官於對方對應單位進行溝通及審案交流，並直

接參與科務活動；同樣的交流也可以應用於本局與歐洲專利局之間，初

步可派遣對於歐洲專利審查有經驗或交流過的人員做為種子人員，並將

所交流的內容及心得回局分享；進而邀請歐洲審查官來本局進行審案交

流及案例研討，而交流的方式應可進一步到各科室進行檢索及審查作

業，以期雙方能夠從中學習相關知識並增加國際交流的能力。 
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2. 專利專利專利專利檢索檢索檢索檢索系統的系統的系統的系統的擴擴擴擴充充充充：：：：目前本國全域檢索系統功能完善，對於電子或機

械類的圖式呈現方式亦屬完整，然而對於化學組成物及其結構式的檢索

仍有提升的空間，目前本局可檢索化學結構式的 WOK 系統雖然優異，

但檢索出來的往往是需付費的學術期刊，導致審查官無法下載或列印使

用，建議本局可以與國內大學合作，進而分享大學電子期刊之資源，使

得審查官得以快速的獲得相關引證，進而增加審查效率與品質。 

3. 教教教教育訓練育訓練育訓練育訓練的效果提的效果提的效果提的效果提升升升升：：：：本局將於 101 年度起陸續招募約聘審查委員、研

發替代役人員及特考人員，如何讓人員在最短的時間內達到審查品質的

標準及降低資深人員覆核的壓力實屬當務之急；本次研討會中，歐洲專

利局對於相關課程的安排及講義的製作都有特定的小組負責，秉持著循

序漸進的方式讓學員能夠深入淺出，而授課的講師也都有相關課程的經

驗，並藉由重複上課累積經驗及熟悉學員可能的問題；本局可參考歐洲

專利局的訓練方式，對於課程的編排及講義的製作安排特定的人員參與

並延續授課經驗，減少講師的變動，達到承先啟後，經驗傳承的目的。 

4. 實實實實務演練務演練務演練務演練的的的的課課課課程程程程精進精進精進精進：：：：專利審查首重實務演練及經驗傳承，新進人員眾

多對於電腦系統及檢索系統的不熟悉是可預期的，過去本局採師徒制，

然而相同的疑問或操作錯誤可能同時發生或重複詢問，歐洲專利局針對

這個問題採取講師及助教模式，也就是授課講師除了上機操作搭配案

例，詳細的一個步驟接一個的步驟指導及說明。並依據專長透過四位講

師輪番上陣，當其中一位老師講解時，另外三位授課老師依然積極的於

學每位學員旁一一詳細講解並且提供經驗，使新進人員能完全的汲取其

經驗到熟悉為止，建議本局未來進行教育訓練時同樣的可以參考該授課

演練模式。 

5. 審查審查審查審查意見意見意見意見公公公公開開開開系統的系統的系統的系統的再再再再進化進化進化進化：：：：近年來台灣的專利審查數量及品質亦同步

上升，各國對於本局公開的審查意見和審定書也開始重視，然而由於語

文的問題較難使國外人士參考，建議本國於審查意見通知函及審定書的
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公開資料中提供機械翻譯的參考資料，以期各國審查人員可以初步獲得

審查意見，進而從中交流及提升國際視野。 

6. 新新新新增增增增重點重點重點重點專利專利專利專利之之之之優先審查制優先審查制優先審查制優先審查制度度度度：：：：近期台灣產業面臨專利侵權訴訟及產業

快速變化的壓力，如何快速獲得有效且具威脅性的專利成為廠商所關注

之事，本局目前已提供專利審查高速公路（PPH）試行計畫及發明專利

加速審查作業方案（AEP）等相關制度外，亦可參考韓國 KIPO 的制度，

該國於 2008 年 10 月開辦專利申請案「三軌專利審查制度」。此審查制度

把韓國發明及新型專利的實體審查程序分為三種軌道，分別為一般、快

速及慢速審查。如此申請人可針對該專利對於產業的影響程度於審查速

度上有更大的選擇空間，對於審查機關也更有彈性的調配運用內部審查

資源，並提升審查品質。 

7. 提提提提升升升升專利說明書專利說明書專利說明書專利說明書中中中中先先先先前前前前技術的技術的技術的技術的質質質質與量與量與量與量：：：：審查效率的提升與品質的精進除

了審查官自我的要求外，申請人也同樣需要共同努力，目前台灣的申請

案中先前技術的說明往往徒具形式，審查官於審查時實難針對先前技術

與申請案之間的差異做出區分，造成審查官難以進行專利要件的比對，

而申請人在申請前並未進行先前技術的檢索，亦導致申請範圍浮濫或未

載明相關技術特徵，進而延宕審查時程。在歐洲 EPC 2000 公約施行後，

授權審查官對可以要求申請人提出相關先前技術供參考；建議本局於修

法後可賦予審查官對於說明書未載明先前技術之申請案要求申請人提出

先前技術之要求，除可加速審理時間外，亦可使國內的審查品質與國際

一致化。 


