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摘   要
歐洲專利局於2013年10月22日至10月23日在德國慕尼黑舉辦一場為期2天之「歐洲專利局上訴委員會及其重要決定」（EPO boards of appeal and key decisions）會議，會議內容十分豐富，而本報告主要係針對歐洲專利局上訴委員會關於進步性、修正超出、電腦實施發明的技術與非技術特徵等所作出之決定進行深入之研究，並從外部觀點來探討電腦實施發明應何去何從，對於生物技術領域發明之重要決定以及歐洲專利局上訴制度與國家司法制度間之比較與交互影響亦有所著墨，俾期對於未來我國相關專利審查基準的修訂有所助益。
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1、 目的與過程
每年歐洲專利局會舉辦「歐洲專利局上訴委員會及其重要決定」（EPO boards of appeal and key decisions）會議，以傳達其判例法實行之專門見解。今年該會議於2013年10月22日至10月23日在德國慕尼黑舉辦，參加者主要為來自歐洲各國之法律事務所、產業界、專利局、法院等的資深專利相關從業人員如專利律師、專利審查官、法官等，職等3人為少數來自亞洲國家之參加者，中國大陸知識產權局之專利複審委員會以及韓國智慧財產局亦有派員參加。
今年會議第一天上午的內容涵蓋了歐洲專利局上訴委員會之介紹、上訴程序中該做與不該做之注意事項以及歐洲專利公約第123條第2項之相關判決，下午則進行了精彩的模擬法庭，可實際體驗在上訴案件的審理中如何進行言詞辯論程序(oral proceedings)。第二天上午的內容涵蓋了進步性以及生物技術領域之判決介紹，下午的內容則涵蓋了電腦實施發明的技術與非技術特徵、從外部觀點來探討電腦實施發明應何去何從以及歐洲專利局上訴制度與國家司法制度間之比較與交互影響。由於講師包括歐洲專利局擴大上訴委員會主席(管理DG3部門之副局長)、多位上訴委員會主席、上訴委員會技術委員、德國聯邦最高法院法官等一時之選，故透過講師清楚且詳盡的說明使職等獲益良多，對於上訴委員會及其判決亦有更深入的認識。

本次研習的目的在於瞭解歐洲專利局上訴委員會最新的重要決定，他山之石可以攻錯，上訴委員會的相關決定若有助於釐清專利審查之模糊地帶的話，可思考將其運用於未來我國相關專利審查基準修訂的可能性，俾以提升我國之專利審查品質。
2、 行程
	日期
	天數
	地點
	行程

	10月21日

至

10月21日
	1
	台北(德國(慕尼黑)
	去程

	10月22日

至

10月23日
	2
	慕尼黑
	參加研習

	10月24日

至

10月25日
	2
	德國(慕尼黑)(台北
	返程


3、 關於歐洲專利公約第123條第2項之判決
1、 歐洲專利公約第123條第2項之簡介

歐洲專利公約第123條第(2)項係規定：「歐洲專利申請案或歐洲專利進行修正時，不得包含超出申請時申請案所揭露內容之申請標的。」(The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.)且若歐洲專利違反該法條之規定，亦可根據歐洲專利公約第100條第(c)款之規定，作為提起異議之理由。

該法條之基本概念在於申請人並不被允許藉由加入申請時申請案所未揭露之申請標的以改良其主張，因所加入之申請標的會給予申請人未經授權之優勢，而將損及信賴原申請案內容之第三者的法律保障。不論是藉由增加、變更或刪除之方式而使得申請案內容的全部改變導致具有通常知識者所被提供之訊息並非是可以直接且無歧異得知於先前申請案呈現者，則該修正即被視為導入超出申請時申請案所揭露內容之申請標的，因此是不被允許的(審查基準H-IV, 2.2-2013年9月版)。
2、 排除 (disclaimers)
在審查的過程中，申請人有時會為了與審查人員所提出的先前技術重疊部分有所區別，而於請求項中以排除(disclaimer)與該先前技術重疊部分之方式予以修正，惟該等被排除之內容並非由申請時申請案揭露內容所能直接且無歧異得知者，故可能會違反第123條第(2)項之規定。歐洲可適用於排除之法律係確立於擴大上訴委員會的G 1/03(相同於G 2/03)以及G 2/10。

2004年4月8日，擴大上訴委員會對於G 1/03與G 2/03作出判決，針對排除的相關問題提出以下之裁定：

1.
藉由導入排除以對請求項進行之修正，並不能僅基於該排除或從請求項之範圍所排除的申請標的在申請時申請案中沒有根據的單獨理由，即認為其不符合第123條第(2)項之規定。

2.
以下的標準係適用於評估未揭露於申請時之申請案的排除(undisclosed disclaimers)是否可允許：

2.1為了以下目的之排除是可允許的：

- 藉由限定請求項之範圍以恢復新穎性，以克服基於第54條第(3)、(4)項之當時技藝狀態的核駁；

- 藉由限定請求項之範圍以恢復新穎性，以克服基於第54條第(2)項之偶然預期(accidental anticipation)的核駁；預期係為偶然的，假設其與申請專利之發明是非常不相關且遠離的，以至於所屬技術領域中具有通常知識者在製造該發明時並不會將其納入考量；以及

- 排除基於第52條至第57條因非技術理由而被摒除於可專利性之申請標的。

2.2排除並不能移除超過為了恢復新穎性或排除因非技術理由而被摒除於可專利性之申請標的所必須移除者。

2.3排除若與進步性之評估或揭露之充分相關，則視為增加了違反第123條第(2)項之申請標的。

2.4包含排除之請求項必須符合第84條之明確與簡潔的要求。

以上係為針對未揭露於申請時申請案的申請標的之排除(undisclosed disclaimers)是否符合第123條第(2)項的判斷標準，至於關於已揭露於申請時申請案之申請標的之排除，擴大上訴委員會係在2011年8月30日對於G 2/10作出判決，提出以下兩個判斷原則：

Ia.藉由導入申請時申請案已揭露的申請標的之排除於請求項所為的修正會違反第123條第(2)項之規定，假設在導入該排除之後，無法使具有通常知識者用一般通常知識即可明確的或隱含的直接且無歧異從申請案申請時揭露者得知請求項中所留下之申請標的。

Ib.要判別出是否為前述之情形，需要將個案之全體技術情況之技術評估納入考量，必須將申請案申請時揭露者的本質與範圍、所排除的申請標的之本質與範圍及其與經修正後仍在請求項中所留下的申請標的之關係。
3、 圖式中的揭露 (disclosure in drawings)
 歐洲專利公約並未禁止將圖式所包含之特徵修正於請求項中，倘若具有通常知識者可自圖式明確、無誤且完全的得知此等特徵之結構與功能，且不會與說明書揭露之其他部分不相符。通常知識者自圖式所能明確的得知其結構與功能之特徵可用於更精確的界定出所欲尋求保護之申請標的。

在T 398/92，系爭專利之請求項包含了原申請案並未以文字明確記載之特徵的修正，但該特徵可自申請時申請案之圖式得知。在本案中所提及之圖式係用精確的刻度以直角坐標系統描繪出曲線圖，故上訴委員會認定該曲線圖中之位點可以對應到實際實驗數值，代表了特定藥物釋放於溶液中的百分比，即使該等百分比並未在原申請文件中被明確提及，具有通常知識者可從Y軸上的刻度明確且直接無歧異得知，由於該圖式已足夠精確可使縱座標之數值被確切的讀出，該相同之數值特徵可被導入於請求項中。因此，將得自於曲線圖之數值特徵併入請求項的內容中並不會違反第123條第(2)項之規定。

在T 191/93，修正完全基於原圖式且僅導入圖式所揭露之部分特徵。上訴委員會判定該專利之申請標的已超出申請時申請案揭露之內容，因為從圖式並無法得知該兩個新導入之特徵可從圖式所顯示之其他特徵脫離出來，因此請求項所界定之申請標的經修正後會引發歧異。然而，本案所產生之歧異可藉由在請求項中導入申請時圖式所揭露之第三個特徵連同其他兩個特徵加以消除。

在T 748/91，上訴委員會作出尺寸比例可從示意圖(schematic drawing)推論而來之結論，只要該圖式提供具有通常知識者可識別且可再現的技術教示即可。按照上訴委員會的觀點，示意圖描述了所有之必要技術特徵。

然而，僅作為提供專利的申請標的之原理的示意解釋而非表示所有細節之圖式，並無法作出所揭露之教示有目的排除其所未表示之特徵的確切結論，此類「否定的」(“negative”)特徵並無法在後來被併入於請求項中。在T 1120/05，該發明係關於「管理一群自由走動之動物的集合裝置及其方法」，其修正導入了一否定的特徵即「但是並非去擠乳場(2)」(“but not to the milking station (2)”)，該否定的特徵在申請時並未被明確的記載於申請案的說明書與請求項中。上訴委員會認為在缺乏說明書的教示之下，具有通常知識者並無法從背景的許多潛在必要特徵中去確定出單一否定的特徵之必要本質，即使是該單一否定的特徵可從圖式中被識別出來。上訴委員會提及判例法亦確認了否定的特徵並無法僅從示意圖推論而來。

在T 1488/08，經修正之請求項為：「一種飛機，具有···至少一座椅···該座椅包含···一椅背···當該椅背移動至平躺位置，導致該椅背的一頂部邊緣(a top edge)往後面方向移動···。」
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說明書記載：「···每一座椅14a包含了一坐墊22以及一椅背24，可由乘客在直立位置24與平躺位置24’之間進行調整···」，異議部門認為毫無疑問的該椅背描述了一弧形的軌道，故所增加之「一頂部邊緣···」相關技術特徵係可被允許的，上訴委員會亦同意此論點。

4、 中間的一般化 (intermediate generalisation)
中間的一般化(intermediate generalisation)係指從原本揭露之特徵組合中抽取出一特定特徵並用以限定所請之申請標的，其只在該等特徵之間並無結構與功能的關係才可被允許。當評估從特徵組合中所抽取出之一特徵用於限定請求項是否符合第123條第(2)項之規定時，申請時申請案的內容並不能被視為是儲藏所而其中屬於不同實例之個別特徵可組合而人為的創造出一特定組合。

例如：請求項1為產物X，實施例為產物X以及A與B，經修正後之請求項1為產物X以及A，是否可准予修正？
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只要A與B之間並無密切的結構與功能關係，即可准予修正，亦即具有通常知識者可明瞭A與B係彼此獨立的，或是從產物X以及A與B的組成中移除特徵可以符合刪除特徵所必須符合之三要件測試法(three-point test)。

三要件測試法係指取代或刪除請求項之特徵必須是具有通常知識者可直接且無歧異的認定已同時符合以下三要件：(i)該特徵不是被解釋為必要的；(ii)該特徵的功能於解決技術問題上並非是不可或缺的；(iii)刪除該特徵之同時可不須藉修正其他的特徵來作補償。
在T 223/11，異議部門維持經修正後之專利係為有效，異議人便提起上訴。系爭專利於申請時所提出之請求項如下(請求項2~6為附屬項)：

1、 二膦酸(bisphosphonic acid)用於製備治療···疾病之藥物的用途，其中該藥物包含···至少120%有效日劑量的二膦酸···每月在一天或連續的兩天或三天口服用藥。

2、 ···其中之疾病為骨質疏鬆症。

3、 ···其中之有效劑量為約100至150毫克···。

4、 ···其中之二膦酸為伊班膦酸(ibandronic acid)···。

5、 ···其中之劑量為約100毫克···。

6、 ···其中之劑量為約150毫克···。
經修正後之請求項1標示如下：

1、 二膦酸(bisphosphonic acid)伊班膦酸(ibandronic acid)用於製備治療···疾病骨質疏鬆症之藥物的用途，其中該藥物包含···至少120%有效日劑量的二膦酸伊班膦酸約150毫克···每月在一天或連續的兩天或三天口服用藥。

由於申請時所提出之請求項並未提及150毫克劑量與擇一形式之每月在一天用藥的明確連結，而且說明書亦未提供該等個別的特徵組合，因此上訴委員會判定該修正不符合第123條第(2)項之規定，專利因而被撤銷。

在T 2273/10，異議部門撤銷系爭專利，於是申請人於上訴時提出請求項之修正。原請求項1係請求一種液體清潔組成物，其係包含電解質、界面活性劑···。修正後之請求項1新增了以下特徵：其中該電解質的量為0.5至3%重量之氯化鈉或氯化鉀，界面活性劑的量為大於5%重量。將請求項新增之特徵與原揭露內容對照如下表所示：

	請求項新增之特徵
	原揭露內容

	該電解質為氯化鈉或氯化鉀
	較佳為氯化鈉、氯化鉀、硫酸鉀，特佳為氯化鈉

	該電解質的量為0.5至3%重量
	電解質的量為大於0.25%，在0.25至5%之間，特別是在0.5至3%之間

	界面活性劑的量為大於5%重量
	界面活性劑的量為大於0.5%，較佳為在5至50%之間，更佳為在6至50%、6至30%、8至25%之間


由於修正後之請求項係從好幾個列舉項目中之較佳與特佳範圍內選擇出特定之數值或範圍，而說明書並未提供該等數值或範圍之特定選擇的實例，因此該修正並不被允許。
4、 生物技術領域之判決介紹
1、 DE19756864 (Brüstle案)之簡介

歐洲專利公約中明訂妨害公共秩序或道德之發明不予專利，見於第53條第(a)款：「歐洲專利不予核准其商業利用會妨害公共秩序或道德之發明；但不得僅因其利用為某些或全部會員國之法律或法規所禁止，即認為其妨害公共秩序或道德。」(European patents shall not be granted in respect of: (a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality; such exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States.)

另外，歐洲專利公約施行細則第28條第(c)款則進一步規定：「根據第53條第(a)款之規定，歐洲專利不予核准關於為產業或商業目的使用人類胚胎之生物技術發明。」(Under Article 53(a), European patents shall not be granted in respect of biotechnological inventions which, in particular, concern the following: (c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes.)

Brüstle案為一德國專利核准案(DE19756864)，其申請標的為經分離純化之神經前驅細胞、從胚胎幹細胞(ESC)生產該細胞之方法及其用於治療神經缺陷之用途等。綠色和平組織向德國聯邦專利法院(Federal Patent Court of Germany)提起專利無效訴訟，認為關於衍生自人類胚胎幹細胞(hESC)之神經前驅細胞違反德國專利法的道德條款，德國聯邦專利法院判定該專利無效，專利權人便向德國聯邦最高法院(Federal Court of Justice of Germany)提起上訴。德國聯邦最高法院將相關問題提交歐盟法院（Court of Justice of the European Union, CJEU），以釐清指令98/44/EC(DIRECTIVE 98/44/EC)第6條第2項第(c)款中將為產業或商業目的使用人類胚胎之發明視為不可准予專利的標的(即等同於前述歐洲專利公約施行細則第28條第(c)款)所涵蓋之範圍。
歐盟法院在2011年10月18日作出以下判決：

1、 指令第6條第2項第(c)款中所指之「人類胚胎」必須以較寬廣的意義解釋，其不僅包含受精卵，亦包含了被移殖成熟人類細胞之細胞核的未受精卵以及分裂與發育係因單性生殖(parthenogenesis)所造成之未受精卵，因其皆能開始人類個體發育之過程。
2、 指令第6條第2項第(c)款將人類胚胎之產業或商業目的使用排除於可專利標的之外，亦涵蓋到科學研究目的之使用，僅有為治療或診斷目的使用人類胚胎且對人類是有益的才具有可專利性。
3、 假設其技術教示需要先破壞人類胚胎或將其作為基本原料，不論是在哪一個階段發生，甚至是所請者所記載之技術教示並未提及人類胚胎之使用，該等發明係被排除於可專利性之外。
此判決與歐洲專利局擴大上訴委員會之G 02/06判決一致，歐盟法院並將從囊胚期之人類胚胎(約受精後5天)取得之幹細胞是否符合「人類胚胎」定義的問題發還給德國聯邦最高法院決定。在2012年11月，德國聯邦最高法院認定因該等幹細胞本身並不具有可開始人類個體發育過程之能力，故其本身並不能被視為是人類胚胎，且判定DE19756864專利可以修正形式維持其有效性，並指出以排除人類胚胎的破壞之排除(disclaimer)的修正方式可使得關於人類胚胎幹細胞之發明具有可專利性。

然而，DE19756864專利於歐洲專利局之對應案EP1040185專利，其在歐洲專利局的異議部門被提出舉發，卻因為對於請求項中關於製備該胚胎幹細胞之方法進行修正，其加上該方法不包括人類胚胎之破壞的限定，而被認定該修正涵蓋原申請案所未揭露之申請標的，因說明書中關於胚胎幹細胞的產製部分皆未曾提及不會破壞人類胚胎，故異議部門反因該修正違反歐洲專利公約第123條第(2)項之規定而撤銷EP1040185專利，因而避免去討論關於人類胚胎幹細胞相關發明之可專利性的道德議題。因此，歐洲專利局之決定與前述德國聯邦最高法院之決定並不一致，相關爭議在歐洲要獲得調和仍有一段漫漫長路要走。不過目前該異議決定仍在進行上訴中，尚待上訴委員會作出最後判決。

2、 G 2/12與G 2/13之簡介

歐洲專利公約中明訂植物或動物品種或生產動物或植物之主要生物學方法不予專利，見於第53條第(b)款：「歐洲專利不予核准植物或動物品種或生產動物或植物之主要生物學方法；但本法條並不適用於微生物學方法或其產物。」(European patents shall not be granted in respect of: (b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof.)

另外，歐洲專利公約施行細則第26條第(5)項進一步定義：「生產植物或動物之方法若完全由自然現象如雜交或選擇所組成，該方法屬於主要生物學方法。」(A process for the production of plants or animals is essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection.)
第27條第(b)款則進一步規定：「生物技術發明若關於其技術可行性並非侷限於特定植物或動物品種之發明，應准予專利。」(Biotechnological inventions shall also be patentable if they concern: (b) plants or animals if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety.)

歐洲專利局擴大上訴委員會在2010年12月9日對於合併之G 2/07(broccoli)以及G 1/08(tomatoes)案作出判決，認為以整個基因組的有性雜交及其後之選擇之步驟為基礎的生產植物方法，根據歐洲專利公約第53條第(b)款之規定，原則上係被排除於可專利標的之外。方法並不能僅藉由包含可協助其雜交該基因組之技術步驟即可避免該等排除。另一方面，一包含有性雜交與選擇之方法僅在包含導入性狀(trait)至基因組之技術步驟且並非是用來進行有性雜交之植物基因混合的結果之情況下，才可准予專利。

然而，經由雜交與選擇方法所生產之植物、果實與種子是否具有可專利性則尚未釐清。當G 2/07(Broccoli)以及G 1/08(Tomatoes)案被發回給技術上訴委員會之後，專利權人刪除了被排除於可專利標的之外的方法請求項，但是仍然保留經由該等方法所生產之花椰菜植物與番茄植物的產物請求項。技術上訴委員會進一步將問題提交回給擴大上訴委員會以釐清此等產物是否亦被排除於可專利性之外，此等進一步之問題即為新的擴大上訴委員會案G 2/12(Tomatoes II)以及G 2/13(Broccoli II)。在G 2/12以及G 2/13，技術上訴委員會提交給擴大上訴委員會的主要問題是：根據歐洲專利公約第53條第(b)款而被排除之生產植物之主要生物學方法，對於針對植物或植物材料如植物部分之產物請求項的核准是否具有否定效力(negative effect)？

擴大上訴委員會並徵求公眾對於G 2/12以及G 2/13之意見，在2013年11月底前可提交相關意見。由於該兩個案件的判決結果將對以主要生物學方法所生產之植物產物請求項的可專利性產生重大影響，故歐洲專利局局長宣佈，審查與異議部門的決定若須完全依賴擴大上訴委員會之判決結果的話，則應依據職權延緩作出決定直到擴大上訴委員會發佈其判決，但檢索程序並不受到影響。因此，經由雜交與選擇方法所生產之植物產物請求項是否具有可專利性，尚待擴大上訴委員會作出判決。
5、 技術特徵與非技術特徵
一個請求項之特徵經常是混合著技術特徵與非技術特徵，尤其是電腦實作發明(CII，Computer-implemented inventions)更是不可避免出現這樣的情形，然而從EPC法規的相關規定，非技術特徵為被排除的申請標的，如程式、數學方法、商業方法…等，而不應在判斷標的適格性時被考慮，然而，EPC又規定，被排除的申請標的，僅僅是那些非技術特徵本身(如程式本身、數學方法本身、商業方法本身…等)，此時，又不宜在標的適格性判斷時，完全排除非技術特徵，而應考慮那些技術特徵是不是只是被排除的標的本身。EPO上訴委員會以特徵是否有助於技術性(contribute to technical charcater)來判斷一非技術特徵是否僅是其本身，抑或對於標的適格性的判斷產生作用。然而在EPO上訴委員會的判例中，曾經以是否產生技術貢獻(contribution approach)來衡量標的之適格性，然因技術貢獻需與最接近前案作比較，而有先進行新穎性、進步性判斷之嫌，近年來，EPO上訴委員會已明確宣示揚棄此種判斷方式，而不需要再與前案作比較，然而，何謂技術性，何謂有助於技術性，仍然是一個不容易釐清的議題，本次會議即試著以最新的判例，試著釐清技術性及有助於技術性的判斷方式，另亦試著說明非技術特徵在標的適格性判斷與新穎性、進步性判斷時應注意的事項。
1、 EPC的相關規定
依據歐洲專利公約(EPC)第52條第1項規定，歐洲專利其在所有技術領域的任何發明，只要具有新穎性、進步性及產業利用性，都應該被准予專利。故知歐洲專利基本上只要是技術領域的發明，即符合申請專利的標的，然EPC第52條第2項，另有明確規定一些不被視為是發明的標的，如下：(a)發現、科學原理及數學方法；(b)美術創作；(c)計畫、規則及執行人類行為的方法、遊戲或商業行為，及電腦程式；(d)資訊展示；其基本上排除掉一些不屬於技術領域的標的。雖然已排除掉上述非屬於技術領域之標的，然而上述標的亦非全然不可成為發明的標的，其EPC第52條第3項更進一步說明，其所排除的標的僅僅是上述所列舉出不是技術領域的標的或活動的本身(as such)。
由EPC可得知，歐洲專利局對歐洲專利其是否為適格性之判斷，是依據其是否為技術領域之發明而作為判斷之依據，然而非屬於技術領域之標的，並不全然被排除於可專利性標的之外，而僅僅排除一些非屬技術領域之標的本身；由此窺知，EPC對於是否符合可專利性適格標的，僅作了一個原則性的規範，而實務上如何判斷標的適格性，則端賴案例法中去得到啟發及引導。
2、 可專利性審查
關於可專利性的審查，首先即依EPC第52條來判斷專利之適格性，然而EPC第52條雖然規範所有技術領域之發明皆可為專利之標的，但對於何謂”技術的”卻沒有正面的定義，對於不屬於技術領域的發明亦未詳盡列示，故對於可專利性的審查必須從上訴委員會的一些判例中得到指引，所以，是否是屬於被EPC第52條第2項所排除的標的，則成為一個需要經過判斷的問題，而無法從EPC法條中可以直接認知。
除了因為EPC未給予明確專利標的中”技術的”之定義及沒有詳盡列出排除之標的外，因為很多的專利都是技術特徵與非技術特徵混合的，故造成判斷專利適格性的複雜度。從長久以來在實務上，EPO認為應該保護的是技術的創作，此剛好反應在EPC第52條第1項的規範上。而如何去判斷一個專利案是否具有可專利性，其測試步驟如下，(1)申請專利之標的是否符合EPC第52條第1項；(2)如果是，判斷申請專利之發明是否具有新穎性、進步性及產業利用性。
為了使專利受到合法的保護，該專利申請案必須符合EPC第52條第1項所規定的範圍，即發明必須是技術領域的標的，換句話說，申請專利之標的必須具有技術性。未區分技術特徵及非技術特徵，可依EPC第52條所規定，凡是EPC第52條第2項所規範的標的且是其本身(as such)則為非技術特徵，所有其他不是非技術特徵者則為技術特徵(法定不予專利者除外)。若特徵(特別指非技術特徵)由上下文來看，其可被排除在EPC第52條第2項之外，則稱其為有助於技術性(contribute to the technical character)。
因此，判斷一申請專利之發明是否適格，是由判斷其是否具有技術性，而技術性可由技術特徵及非技術特徵得之，其主要是由判斷特徵是否有助於技術性。
3、 技術性
而如何從一特徵(包括技術特徵及非技術特徵)判斷其是否具有技術性?若將各個特徵從上下文抽離出來單獨來看，我們很容易從特徵本身的性質知道其為技術的或非技術的，亦即，就特徵本身來看，若為技術的特徵，其即具有技術性，換言之，即有助於技術性，而非技術的特徵，其即不具技術性，然而，問題是，判斷特徵是否有助於技術性，必須整個請求項整體觀之，亦即，必須依上下文來判斷特徵是否有助於技術性，所以無法從單獨判斷一特徵為非技術特徵即斷定其無助於技術性，此為混合有技術特徵與非技術特徵的標的，在判斷適格性上特別需要注意的地方；然而何謂有助於技術性，則為一判斷的問題，需從案例法中之案例去了解，輔助判斷技術性及是否有助於技術性。
以下為一些技術性判斷的案例：
(ㄧ) T 132/06
本案為一種數學方法，用來計算出RSA私鑰及公鑰的方法，雖然數學方法本身在EPC第52條是被排除可專利標的的，然而上訴委員會認為，該數學程序(encoding/decoding)必須被視為技術的程序，因為該程序解決的是一個技術問題，即，上訴委員會認為，其解決的問題是電子通訊間的安全交換，而其為一技術問題，而該程序或演算法決定用以作為安全交換的金鑰，故其應被視為有助於技術性。
(二) T 2050/07
本案為分析DNA樣本的方法，本案與最接近前案的差異處在於，本案使用的線性矩陣方程式已藉由一錯誤向量作補充，且可計算出一個特定的合適的解決方案，而其有別於先前技術之必要技術特徵為一數學方法，上訴委員會認為，該特徵所構成的手段可改善基因估算的信任度，因此，其有助於技術性。
是否具有技術性，即，是否符合EPC第52條第1項之規定，其為決定是否具有新穎性、進步性及產業利用性的先決條件，審查技術性無需參考前案；雖然上訴委員會過去曾用貢獻測試法(contribution approach)來判斷技術性，惟此測試法已被明確揚棄，故技術性的判斷已無需加入新穎性測試，即，無需使用前案即可判斷技術性。
技術性的判斷上，必須是整個請求項的特徵都考慮到，而且這些特徵沒有分輕重，也不用去探求發明的本質。在判斷技術性上有幾個要點如後所述：一個裝置(apparatus)需要技術特徵才能組成一裝置，因此，裝置總是具有技術性；一方法若包含技術手段，則具有技術性，該技術手段必須是必備的；如果當一電腦程式在電腦上執行，且其出現超出一般正常物理性交互作用的技術功效，則該電腦程式具有技術性；一電腦實施方法或一在電腦可讀取媒體的程式，兩者皆不等於是電腦程式，其包含了技術特徵，因此，具有技術性。
	Case law 對於「技術性」與「非技術性」之相關解析

	技術性
	非技術性

	跟硬體、電腦或裝置等有交互作用
	發明不過是商業經濟或拍賣方法

	在技術性程序中具有控制性
	單純抽象概念

	減少處理時間
	沒有技術應用的科學原理

	減少記憶體裝置或系統資源占用
	

	模擬技術步驟過程。
	


4、 新穎性與進步性
新穎性可為嚴謹、精確概念的新穎性，或可為技術概念的新穎性，而依上訴委員會的案例而言，則較以技術概念的新穎性為準據，例如，非技術特徵若不能與技術特徵互動而產生技術功效的話，則該非技術特徵無法使新穎性、進步性成立，因非技術特徵對於成立新穎性、進步性不具意義，故審查新穎性、進步性時不會被考慮，但若該非技術特徵有助於技術性，則其即有助於新穎性、進步性。所以，請求項得特徵將會被分析出何者是有助於技術性的特徵，若無助於技術性，則該特徵不屬於技術解決方案的一部分。
【不可推翻的推定效力】
因一虛擬的通常知識者已將一非技術特徵的概念透過技術性來實作該非技術特徵，如新的商業規劃或一新的遊戲，故其已經提供詳細的商業規劃(或遊戲)且有技術的限制條件，因此，在評估進步性時，以該領域之通常知識者的行為來考量，也許無須考慮在商業規劃上有何創新。
就其特徵本身而言，雖然是非技術特徵，然而，是否被認定有助於技術性而被用來評估進步性?問題是，誰來作這樣的認定?是工程師還是商業人士？
如果特徵是針對要解決的問題所作的技術考量，則由技術的通常知識者來認定，若該特徵有助於技術性則必須在評估進步性時考量，若不是，則無需在評估進步性時考量該特徵。其最重要的原則是，專利申請案必須是有技術考量的技術實作；除此之外，技術性的實作必須被明確地揭露(EPC第83條)。
茲就新穎性、進步性如上所述，分舉數例如後：
(1) T 553/02
本案為一種已知漂白組合物的新的用法說明(包裝舊的洗滌劑但具有新的指令用法)，本案經上訴委員會認為不具新穎性，因為其中有別於先前技術之技術特徵(新的用法說明)無助於技術性，因此也無助於申請專利之發明的新穎性。
(2) T 641/00
在一個非技術領域中取得一個目標物，該目標物可合法地出現在配方中，而該配方是為了解決技術問題，特別是，要作進一步的限縮，故其符合標的之適格性。
(3) T 336/07
單獨實作一個被EPC第52條第2項所排除的事項(新的遊戲規則)，仍不足以形成進步性的基礎；只有以一些特定方式來實作標的主題，才會被認為可能具有進步性，所以，必須考慮這些標的主題是如何被實作的。
(4) T 1051/07
本案為一財務交易系統及方法，應用於行動電話的付款系統，其申請之系統與最接近前案的差異處在於，該系統定義一如何使使用者能載入金錢到他的帳戶的手段，重新載入電腦帳戶是商業方法的一部分，故缺少技術性，然而該技術手段定義如何重新載入帳戶，則是為了解決問題的技術方案。
(5) T 384/07
本案關於歐洲的免稅購物，主要應用於信用卡動態的匯率轉換(使用本國貨幣以信用卡在國外購物)，要解決的問題是，動態的匯率轉換需使用較多的信用卡交易紀錄，然現存信用卡交易紀錄被保存的筆數是有限的。本案提出一中間持卡人及一中間販賣者的虛擬模組，第一筆交易發生在顧客及中間販賣者之間，第二筆交易發生在中間持卡人及販賣者之間，如下圖：
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上訴委員會認為，加入第三方媒介模組，是用來輔助估算商業方法本身的規劃、規則或方法，假設這樣的中間媒介模組其角色是典型的(習知的)，所以這些步驟都是傳統的信用卡交易的技術實作，因此，不具進步性。
(6) T 1901/08
本案關於自動提款機的安全性，系統偵測詐騙的企圖，如下：讀卡裝置因塞住而損壞，且同時有不正常的高額提款要求。
審查單位認為，詐騙是人為的，所以詐騙的預防也是人為的，故他不是技術的，一個特定詐騙偵測腳本規定是一個非技術的行政規定，而詐騙偵測腳本包含在通常知識者要解決的技術問題裡面。
上訴委員會認為，深入觀察後，使用讀卡裝置塞住加上其他條件訊號，用來表示損壞的企圖，是在自動提款機操作的技術的基礎上了解，所以他是在通常知識者的技術範圍內，去改善損壞偵測。
6、 問題解決法與進步性
1、 問題解決法（Problem Solution Approach）
	歐洲公約 ( European Patent Convention；EPC )


	Art. 42(1)(c)
	disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem, even if not expressly stated as such, and its solution can be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference to the background art;

	第42條
	說明書揭露所欲申請專利之發明內容，即便說明書沒有詳述技術問題，也要讓申請專利的解決問題方法可被理解，並且要載明相較於先前技術可得到的較佳功效。

	Art.56
	An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art.

	第56條

(進步性)
	若一發明對於其所屬技術領域之通常知識者而言非顯而易見(obvious)，則該發明將被認為具進步性。


歐洲專利局(EPO)對於進步性(Inventive Step)的審查係依據EPC Art. 56 的規範，將申請專利之發明與申請日(或優先權日)前公開既有技術(State of the art)比較，對熟悉該技術領域之通常知識者而言，並非顯而易見(Not obvious)，參照當時通常知識者的知識水準，為公平合理的詮釋。EPO 對於進步性審查實務上採用「問題解決法」(Problem-Solution Approach)之審查基準，它的法律背景主要是依據EPC Rule42(1)(C)；因此問題解決法是一種依所欲解決先前技術與發明創作所產生之技術貢獻之系統性、客觀性的判斷準則，藉以判定該申請發明創作者是否應授予專利，此一審查程序亦可供作申請人提出專利申請前作為撰寫專利說明書時整體規劃之參考依據。EPO 在運用問題解決法審查專利案件時，主要包含三個步驟：
1、 決定與申請案有關聯之先前技術(relevant piece of prior art)，確認申請案申請專利範圍和先前技術不同處。
2、 從先前技術觀點，決定所欲解決之目標技術問題何？

3、 考量申請專利之發明，由最接近之先前技術與技術問題，判斷該發明對熟悉該項技術領域之通常知識者而言是否顯而易見。
然而從德國聯邦法院的判例來看，所謂申請專利之發明的客觀技術問題不完全指的是說明書記載的藥界覺得技術問題(註：EPO所指建立客觀技術問題，亦不全然是與說明書所指一樣)，他也可以被判斷成解決另一個技術問題。

其次，德國聯邦法院的判例亦認為，判斷進步性的起點不全然從最接近的前案開始，如一請求項有7個技術特徵，引證1揭露了除了第4個技術特徵以外的所有技術特徵，而引證2揭露第1個到第4個技術特徵，引證3揭露第1個及第5個到第7個技術特徵，故本發明以可由引證2開始，去結合引證3所揭露的技術特徵。
又，不管是在歐洲專利局審查階段，或是法庭訴訟攻防過程，問題解決法一直是強而有力的判斷工具，然而對於專利申請人而言，僅聲稱所請發明可解決問題以及具有某種技術功效是不夠，也不被人所信服的，在2013年9月所發布的Case Law中，亦更新了相關判例，判例見解認為雖申請專利之說明書內容已陳述解決問題的手段，或可達到的技術功效，但並非所述即為真，若技術功效無法被證明，或就整體觀之無法總括技術功效，或與證據有互相矛盾而致不可信之情形，該發明則不被允許得到專利保護。
2、 技術功效需被證明 – T 148/10

	系爭專利案 EP1733962 自行車車輪驅動裝置

	
[image: image4]
	申請專利範圍第1項 ：

一種自行車車輪驅動裝置，包括：

一輪轂軸(22)；

一輪轂殼體(24)，配置在所述輪轂軸的外周側，其外周設有輪轂凸緣，內部設有容納空間；

一電動機驅動部(26)，容納在所述容納空間內，用於使所述輪轂殼體相對於所述輪轂軸旋轉；

一滾子式制動裝置(28)，配置在所述輪轂殼體的內部並位於所述容納空間的外側。


	證據(D1)  EP 0706909

電動推進裝置，特別是在一、二或多個驅動輪的車輛以及使用此推進裝置的車輛。

	[image: image5.emf]
	說明書第0038段揭露一鼓式制動器(drum brake)

[0038] As shown in particular in Fig. 4, a brake of the mechanical type may also be incorporated into the motor according to the invention. The brake is advantageously of the drum type. The drum is formed by an annular surface 36 projecting coaxially from the outer side of one of the two half-shells 20 of the rotor 102, while inside the drum the brake shoes 37 are carried on the supporting axle 327'.


系爭專利案申請專利範圍第1項與D1差異在於制動器係一滾子式而非鼓式，上訴委員會認為就問題解決法觀點所見，系爭專利案與先前技術比較具有任何宣稱的功效，需被證明使該所屬領域具通常知識者所信服；就本案所要解決問題在於提供一種替代制動裝置，然而，滾子式致動器與D1鼓式制動器相較，並無法證明具有無法預期之功效，亦無任何證據能證明與其他煞車轂相比，滾子式制動器可以提供可提高制動能力。以滾子式制動器替代鼓式制動器實乃為一種顯而易見的選擇。
3、 技術功效需就整體觀之 (Effect Present over Entire Claimed Range) –T 1212/11

系爭專利案 EP 1541261 (粉末冶金用的低氧難熔金屬粉末)，申請專利範圍第1項請求制備一種粉末冶金用的低氧難熔金屬粉末的方法，包括提供一氧含量小於100 ppm的金屬粉末，該金屬選自鉭、鈮和所述金屬彼此間的合金或其中一種或兩者與其它金屬的合金。又，系爭專利說明書中揭露鉭粉之實施例。

原告抗辯理由在於，無法在請求項所定義的步驟解決含氧量技術問題，而實現生產具有氧含量小於100ppm的金屬粉末來達到系爭專利功效。惟上訴委員會不採原告所持理由，認為發明步驟需以先前技術為基礎來做評估，特別是證據1(D1)涉及生產的鉭、鈮和具有低的氧含量合金粉末，故D1是一個合適的起點，用以確定本發明的步驟。在D1中，金屬粉末中在有氧活性金屬的存在下加熱，即對氧具有高親和性的金屬，這將導致粉末會具有小於300ppm的氧，而系爭專利請求項1的方法，不同之處在於以含有氧的較低量的金屬氫化物作為原料粉末，所得到的粉末具有較低的氧含量。故可知，即便系爭專利可能有一些事實上的缺點，譬如將導致具有比D1的糟糕性能的粉末，然而雖根據D1可以確定的是，本發明的確可生產一種具有非常低的氧含量粉末。
4、 矛盾證據 (Contradictory Evidence) - T 570/08

系爭專利案 EP 1541261 係一種關於添加劑及燃料油組合物之發明，用來提高燃料的潤滑性能，所欲解決的問題係為提供添加劑具有改善的溶解性，同時展出良好的潤滑。根據專利權人提供的測試顯示系爭專利發明對於潤滑和溶解度達到效果，然而，原告提供的實驗顯示，系爭專利自稱減少化合物的溶解度，反而會加劇磨損。上訴委員會認為，原告所提供之證據具有可信性，故系爭專利與該證據互有矛盾之處，依照該證據系爭專利無法具有實現改進的潤滑性和溶解性之可能。
7、 跨歐洲的調和 - EPO上訴制度與歐洲國家的司法制度之間的比較與影響
1、 司法權重疊
(1) 歐洲專利的有效性
依照EPC第100條所提出之異議，上訴委員會根據以下理由來決定其有效性，(a)是否缺少可專利性(EPC第52至57條)；(b)是否未充分揭露(EPC第83條)；(c)是否超出申請時的範圍。
而歐洲國家法院在決定是否撤銷專利案時(EPC第138條)，會依據以下理由，(a)是否缺少可專利性(EPC第52至57條)；(b)是否未充分揭露(EPC第83條)；(c)是否超出申請時的範圍；(d)是否超出已授權的保護範圍(EPC第123條第3項)；(e)是否為非法的權利人(EPC第60條第1項)。
由上得知，在EPO的上訴委員會階段及在歐洲各國的專利權訴訴階段，其判斷專利之有效性的依據有一大部分是重疊的。
(2) 歐洲專利的侵權
依照EPC第100條所提出之異議，上訴委員會再決定之前，必須先解釋請求項，包括應注意是否符合明確簡潔的要件(EPC第84條)，及解釋時無超出原申請時之範圍；而在歐洲國家法院的侵權訴訟，亦需在決定前先解釋請求項。因此，對於申請專利範圍的解釋，亦有重覆現象。
2、 撤銷專利訴訟的輔助性原則
所為輔助性原則，即是當EPO會員國之法律於執行較佳時，則EPO之法律則居於補充性或輔助性地位。
關於具有輔助性原則的國家有德國(專利法第81條第2項)及奧地利(專利法第11條)，而不具有輔助性原則者如英國、荷蘭及法國。
3、 上訴委員會決定之約束力
EPO上訴委員會的決定對於維持專利有效性有約束力的國家有奧地利，而不具約束力的如德國、英國及荷蘭。
然對有些國家雖不具約束力，EPO上訴委員會的決定對於歐洲國家法院，仍具有說服力；EPO上訴委員會的決定對歐洲國家法院有說服力，如德國2010有一專利(Bundesgerichtshof, decision of 15 April 2010 –Xa ZB 10/09, GRUR 2010, 950 = IIC 2011, 363)，有關一滾輪型機器設備，德國法院必須注意EPO各部門及上訴委員會的決定，亦應注意EPO各會員國對相同議題的看法，而必要時他們必須闡述導致與之前決定不同的理由。這樣的說服力亦可應用於相關的法律議題上，如一個申請專利之發明是不是顯而易知的。又如英國最高法院的一個判例(Supreme Court, judgment of 2 November 2011, LordNeuberger, para. 84 – Human Genome Science Inc. v EliLilly; judgment of 25 February 2009, Lord Walker para. 35– Generics (UK) Ltd v H Lundbeck A/S.)，其判決會盡可能與EPO的判例一致，若法院對於相同證據有不一樣的評斷，則可有以下相關考慮，是否對於法律適用上方向不一致、或錯誤的使用EPO先前判例、或未能採納相關的論點。
4、 歐洲國家法院的決定的說服力
歐洲國家法院的決定對於EPO上訴委員會是否有說服力，答案是肯定的(TBA, decision of 15 November 2006 – T 154/04 – 3.5.01, referring to EBA, decision of 5 December 1984 – G 05/83)，上訴委員會基於對歐洲國家法律及國際法律的關注，會將國家法院在解釋法律上作出的決定或意見列入考慮，然而這樣的考量，仍不妨礙上訴委員會是一個獨立司法個體而有解釋及應用EPC的地位。
5、 電腦實作發明的調和例子
(1) 技術的要件(EPC第52條第1項)
德國聯邦法院(Bundesgerichtshof；BGH)之案例(decision of 26 October 2010 – X ZR 47/07 – GRUR 2011, 125 –Display of topographic information)認為，一方法若藉由技術的部件設計處理、記錄或傳輸資料，則其程序步驟是具備技術要件的，而不論其是否包括非技術特徵或其中技術特徵與非技術特徵何者對其發明較重要。
而歐洲技術上訴委員會於其判決(TBA, decision of 21 April 2004 – T 258/03 – 3.5.1 Auctionmethod/Hitachi)認為，依照EPC第52條第1項原則，一方法必須包含技術手段始得符合發明定義。
(2) 電腦程式與資訊展示(EPC第52條第2項)
德國聯邦法院(Bundesgerichtshof；BGH)之案例(decision of 26 October 2010 – X ZR 47/07 – GRUR 2011, 125 –Display of topographic information)認為，專利保護對象不應排除一方法，而僅因為該方法包括電腦程式或資訊展示，只要請求項中一部分涉及解決技術問題即已足夠。
而歐洲技術上訴委員會於其判決(TBA, decision of 15 November 2006 – T 154/04 – 3.5.01, reasons no. 5;referred to in EBA, decision of 12. May 2010 – G 3/08, reasons 10.13.1 –Program for computers)認為，EPC第52條第2項並沒有任何有技術性的標的或活動，即使是與列示出非技術特徵項目相關，因為EPC第52條第2項指排除這些項目本身。
(3) 進步性(EPC第56條)
德國聯邦法院(Bundesgerichtshof；BGH)之案例(decision of 26 October 2010 – X ZR 47/07 – GRUR 2011, 125 –Display of topographic information)認為，當評估進步性時，僅需考慮那些已經被考慮用已決定或至少影響解決技術問題的那些元素。
而歐洲技術上訴委員會於其判決(TBA, decision of 15 November 2006 – T 154/04 – 3.5.01, reasons no. 5;referred to in EBA, decision of 12. May 2010 – G 3/08, reasons 10.13.1 –Program for computers)認為，新穎性及進步性只能在技術特徵的基礎上建立，而非技術特徵若未與用以解決技術問題的技術特徵互動，則在新穎性、進步性的判斷時可忽略。
6、 無法調和的例子(無可逃脫的陷阱)
德國聯邦法院(Bundesgerichtshof；BGH)之案例(decision 6 August 2013 – X ZB 2/12 ink-jet printing apparatus)，其中一特徵經異議審查認為超出原專利權範圍，該超出之特徵應被禁止，因為該特徵超出申請時專利申請案的範圍，若欲刪除該特徵，則會擴大專利權範圍而違反EPC第123條第3項規定，若不刪除則又會違反EPC第123條第2項規定，超出原申請時的範圍(G1/93)。依照德國聯邦法院的判例認為，那個插入的(多的)特徵若沒有在申請時揭露，則僅拿來當一個限定條件，而該專利仍可被維持，而該特徵將限定專利權範圍，而不能在評估可專利性時被考慮。
8、 從外部視野探討電腦實施發明
1、 歐洲專利公約條現狀
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	【圖1 】

	各種技術領域皆有電腦實施發明


科技的進步已經遠遠超乎想像，其中電腦的應用更是大大崛起，諸如智慧型手機，不僅可撥打、接收、發簡訊，尚可安裝軟體(app)而進行傳訊、遊戲、繪圖、上網等多項功能；又如Google Class，完全跳脫一般眼鏡用來矯正視力，更擁有攝影、拍照、聽音樂等讓人驚艷的功能；再如數位手寫板，更是徹底取代了一般紙筆的效用。
然而科技的演變如此迅速，歐洲專利公約規是否符合潮流，是否有模糊地帶？以 EPC Art. 52而言，雖已明定不予專利之事由，譬如科學理論、數學方法、遊戲規則、商業經營方法等，但在軟體專利下，常有技術與非技術特徵混和的專利請求，雖然在T 0641/00、T0844/09等的訴訟中，法庭皆闡述一個基本原則，即一個發明若包括技術和非技術特徵，則在論述發明是否有進步性過程中，若特徵未有助於技術性，則不會列入進步性的考量，但依照當前法規，就真的能清楚判斷電腦實施發明是否有符合專利標的嗎？ 
	歐洲專利公約第52條 可授予專利的發明


	(1)
European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application. 

	(1)所有技術領域中具有新穎性、進步性和產業利用性的任何發明，可授予歐洲專利

	(2)
The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph:

A.
discoveries, scientific theories and mathematical methods;

B.
aesthetic creations;

C.
schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

D.
presentations of information.

	(2) 下列各款，不予發明專利
 A. 發現、科學理論和數學方法

 B. 藝術創作

 C. 智力活動、玩遊戲、經營商業的方案、規則和方法，以及計算機程序

 D. 單純揭露資訊

	(3)
Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject‑matter or activities as such.

	(3) 只有在歐洲專利申請或歐洲專利涉及該款規定的客體或行為，第2款才排除該款所指客體或行為的可專利性


2、 軟體專利是歐洲專利局上訴法庭當前關鍵議題
一般專利常見專利標的態樣如方法、步驟、物、系統、裝置等，然在軟體專利中，更有使用者介面(User Interfaces)等相較以往完全不同形態之發明請求。且軟體方法常常會牽涉是否具有技術特徵之問題，若請求項完全未具備技術特徵，就不必進行前案檢索去審查新穎性或進步性。然而這對一個發明是否通過可專利性影響甚大。
如何去適當的劃定軟體專利可專利性與不可專利性那條線，儼然成為上訴法庭當前的關鍵議題。
(1) 技術問題 - T 2192/08
系爭專利發明是關於一種碳粉或墨水在印表機墨水盒保持庫存功能。其所欲解決的技術問題是，如果使用者將墨水盒從印表機取出搖勻後再放回，墨水盒將有較長的使用壽命，但如果這真的發生了，那麼將會使自動庫存計數減少，然而實際的庫存量並未改變。而系爭專利可解決此問題，如請求項1和8所述，當有一個空的信號出現，該庫存計數不會自動遞減，反而是計算在連續空信號之間有多少墨水盒被使用；如果兩個空信號之間墨水盒只被使用一點點，那麼將被視為沒有使用一個新的墨水盒，即墨水盒被放回，庫存計數也不會自動遞減。
然審查部門認為如此計算庫存墨水盒之手段是該所屬領域具通常知識者可輕易得知，而以不符進步性為理由而不予專利；惟，儘管搖晃墨水盒係眾所周知之技術，上訴委員會並不認為該手段是顯而易見的。即使是該所屬領域之人亦難以預見保持庫存問題。因此，識別該技術問題本身即是非顯而易見。
(2) 不需檢索 - 
T 0964/12
在審查階段若系爭專利不符專利標的，例如自然法則、人為規則或商業方法，則無需進行檢索。審查人員認為系爭專利請求項1並未有貢獻該方法任何技術特徵，系爭專利標的不符EPC Article 52(2) and (3)，故不需檢索前案予以核駁。
上訴委員會認為系爭專利請求項並非僅結合商業方法與抽象概念，利用單純電腦在使用者間傳遞訊息而已，系爭專利更係一種具有資料處理技術之資訊系統，所以審查部門仍需對該案進行新穎性、進步性前案檢索。
3、 軟體專利何去何從？
先前New York Times 在2012年4月份的一篇報導拋出了一個疑問，「德國專利爭訟系統對是否不利於企業經營？」該報導敘述，微軟決定將歐洲支援及經銷總部從德國移往荷蘭消息揭露後，在德國引起對專利法一連串議論。因為，德國是一個對專利權擁有者極度友善的國家，甚至在侵權所賠判決確定前，就可以對法院提出禁止競爭對手銷售產品。實際上，專利糾紛其實是由業務戰略所偽裝而成，所以德國有聲音發出詢問「現在是否是攻擊競爭對手專利的好時機？」包括Apple、Samsung、Nokia、Microsoft和Motorola Mobility，在過去兩年都加入戰局，且這一連串的專利戰爭，導致德國在 Mannheim、Düsseldorf、Munich的專利法院，已經是全歐洲負荷最重法院之一了。
而德國議會黨團在2013年4月時提交一項決議給德國聯邦議院(German Bundestag)，該決議通過將軟體專利可專利性更為縮小，以限制對計算機程序授予專利。然而這樣的決議多有偏頗，且對政治和經濟影響甚大，使得多數公司傾向到美國提交申請，以避免德國審查過程中有「不可預見」(unforeseeable)的風險。有部分聲音說德國審查即將變得更嚴格，另一部分則持保留意見。
以軟體專利而言，德國一邊對已取得專利權之專利權人友善，一邊對未取得者進行更嚴格審查。究竟，軟體專利該如何保護，才能對雙方是公平正義，又可兼顧商業利益，實乃是一大考驗議題。
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	【圖2 】

	從Case Law剖析歐洲、德國、美國軟體專利審查標準


玖、心得與建議
[心得]
歐洲專利局對於其上訴委員會所作成的判例，會定期集結成冊，並舉辦會議，介紹最新的判例在相關議題上的影響及未來審查實務上的趨勢，使得無論是專利業界的從業人員或是各國專利審查人員皆有一些依循，並能了解及掌握國際專利制度的趨勢。各國專利制度經過陸續的修法及實務操作上的調整，對於專利要件的看法，亟思尋求調和，而本次會議共有兩百餘人參加，來自世界各國，可見歐洲專利局對於專利制度的前導地位，而其上訴委員會對於可專利性的看法，更是一個重要指標。
本局剛歷經專利法的修正，審查基準的改編，亦正進行電腦軟體基準的修正，對於世界各國尤其是美國、日本、歐洲…等各大專利局，在軟體發明的審查實務的看法皆欲深入了解，以有助於本局軟體基準的修正更能符合世界專利制度潮流，帶著這樣的期待進入本次會議，確實使我們獲益良多，本次會議在電腦相關發明的議題即占了相當分量，經過兩天密集的聆聽歐洲專利局上訴委員會對於最新判例的分析，及針對電腦相關發明無論在適格性、新穎性、進步性的審查實務上的說明，讓我們對於歐洲專利在軟體發明審查概念有了較清晰的理解外，希望此次參與會議所得，對於本局軟體基準的修正能有一些正面的幫助。

[建議]

(1) 建議參考歐洲專利局上訴委員會在電腦相關發明的判例對於可專利性的審查概念，期能對於本局審查實務上有所助益。本局對於軟體相關發明於審查基準有一專章，而目前正在進行該基準之修正，歐洲專利局對於電腦相關發明的審查自成一套邏輯，對於在該領域經常面臨的一些議題，如非技術特徵在審查上應注意的事項，皆有相當多的案例可提供遵循，雖然本局與歐洲專利局的專利制度存在著一些基本差異，惟審查實務上仍可參考歐洲專利局上訴委員會的豐富經驗，或可解決軟體發明在審查上經常面臨的難題。
(2) 雖然我國102年1月1日開始施行之新專利法仍未開放動、植物專利，但是將來進行專利法之修正時仍可能會重新評估開放動、植物專利的可行性，因此建議應密切注意歐洲專利局擴大上訴委員會對於G 2/12以及G 2/13之判決結果，該兩個案件的判決結果將對以主要生物學方法所生產之植物產物請求項的可專利性產生重大影響，可作為我國未來評估開放動、植物專利的參考。
拾、附錄
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