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摘    要

經濟部智慧財產局為加強人才培訓、提升審查品質與效能，並與國際接軌，自96年起實施「智慧財產局菁英領導培訓計畫」，每年選派工作優異表現並具發展潛力人員赴國外知名機構或學校研習。該局96年選派專利一組副組長黃文發及資料服務組專門委員柳黛蘋赴美國新罕布夏州富蘭克林皮爾斯法學院研習「美國專利法」及「國際與比較專利法」課程，研習期間自96年5月23日起至96年6月25日止。本報告除介紹富蘭克林皮爾斯法學院概況及該校暑期班課程綱要，並摘要敘述研習課程內容，報告人覺得富蘭克林皮爾斯法學院在智慧財產權領域，於全美頗負盛名，圖書館設施完善，讀書環境良好；在全英語的環境接受專業課程的洗禮，對於個人英語能力與專利法理論的理解，獲得許多無形的助益，對於往後的工作有積極正面的效益，建議繼續選派人員參加該校暑期班課程。
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1、 緣   起

經濟部智慧財產局（以下簡稱本局）為加強人才培訓、提升審查品質與效能，並與國際接軌，自96年起實施「智慧財產局菁英領導培訓計畫」，每年選派工作優異表現並具發展潛力人員赴國外知名機構或學校進行中、長期(3週(含)以上)研習，以培訓智慧財產專業人才。96年經本局國際事務及綜合企劃組聯繫安排，獲美國新罕布夏州富蘭克林皮爾斯法學院(Franklin Pierce Law Center)接受本局派員參加智慧財產權暑期班(Intellectual Property Summer Institute, IPSI)研習，報告人專利一組副組長黃文發及資料服務組專門委員柳黛蘋獲選派赴富蘭克林皮爾斯法學院研習「美國專利法( US Patent Law )」及「國際與比較專利法( International and Comparative Patent Law )」課程，研習期間自96年5月23日起至96年6月25日止。
貳、富蘭克林皮爾斯法學院

富蘭克林皮爾斯法學院係一經美國律師協會認可之私立法學院，位於美國新罕布夏州康科特市(Concord, New Hampshire), 於1973年由Robert Rines創立，以新罕布夏出生之美國第14任總統富蘭克林皮爾斯(Franklin Pierce)命名，為新罕布夏州唯一的法律學院。康科特市交通方便，有定時巴士往來波士頓間，來回車程約需2小時15分。該校位於康科特市老市區住宅區，旁臨懷特(White Park)公園，環境清幽。

皮爾斯法學院經常被列為美國最好的智慧財產權法學院之一，2007年4月經U.S. News ＆ World Report 評鑑排名全美第4，與柏克萊、史丹佛，喬治華盛頓等大學法學院齊名。

皮爾斯法學院開設有以智慧財產權(Intellectual Property)為主之Juris Doctor(JD), Master of Intellectual Property, Commerce and Technology (MIP), Joint MIP and JD, Master of Laws in Intellectual Property (LLM) 及Diploma in Intellectual Property (DIP)等學位課程。招收理工科系及法律系大學畢業生修習1或3年，授予法學碩士、博士等學位，其中Diploma in Intellectual Property學位課程修業6個月。該校自1987年開始於暑假期間開辦暑期課程開放世界各國專利工程師、專利審查官、律師、法學院學生等報名研習；並於2002年起與清華大學在北京合辦海外暑期班；於2005年起與愛爾蘭Cork大學在愛爾蘭合辦數位時代商務法規與政策暑期班，積極擴展校務與影響力。

皮爾斯法學院在學學生約有500人左右，來自全美與世界各地，多元文化融合交流，具有豐富之國際化特色。畢業校友3000餘人遍佈全美各州及52個國家之產業界、事務所、研究機構、政府機關或教育機構服務。

皮爾斯法學院另一個特色是該校擁有專門之智慧財產權圖書館，收藏美國、外國及國際智慧財產機構之各種形式之出版品，包括學術性，實務性與新聞雜誌期刊等，是世界智慧財產組織WIPO(World Intellectual Property Office)指定之出版品寄存圖書館，也是美國專利商標局與著作權局指定之出版品寄存圖書館。該校建置之智慧財產權虛擬圖書館(Virtual Library)IP Mall(www.ipmall.info) 為國際知名之IP資源網站，提供豐富的智慧財產權資訊。
參、智慧財產權暑期課程

富蘭克林皮爾斯法學院在暑假期間(5月底至6月底)開設多樣且密集之暑期課程，聘請具有實務經驗、知名的教授針對法學基本課程與智財最新發展領域開班授課，所開課程均經美國律師公會(American Bar Association)認可，接受世界各國企業智財主管、經理人、專利審查官、專利工程師、律師、法學院學生選讀，課程安排與學生組成均頗具國際性。

本項暑期課程(Intellectual Property Summer Institute, IPSI) 自1987年開始開設，本(2007)年為第21期，學生有來自其他大學法學院的學生、22個國家的專利事務所或智財專業人員及該校的碩、博士生。授課重點為智慧財產權申請、授權、交易、訴訟等實務與智財理論及比較法課程。學生最多可在5週之課程中選讀6個學分的課程。有興趣選讀的人士可利用網際網路於每年5月中旬前於線上申請，每個學分收費1000美元。各國政府專利局的職員可享有5折的優惠。

2007年暑期班開設課程如下：

Advertising Law(廣告法)

廣告管理基本法規；聯邦貿易委員會、商業局廣告管理處介紹；聯邦及州法院有關廣告管理之法理討論；電子化時代上述廣告管理法規基本原理在線上廣告管理之應用。

Cross Cultural Negotiation for IP Disputes(跨國智財爭端之談判)

以互動式教學方式，學習智財爭議之衝突管理、談判溝通技巧。

Entertainment Law(娛樂法)
瞭解電影、音樂、戲劇產業及線上營業之相關法律與產業結構，學習有關媒體製作人、發行人與創作人等之間之智慧財產權與契約關係；娛樂產業交易實務知識及顧客諮詢與問題解決技巧等知識。

Federal Trademark Registration(聯邦商標註冊實務)
課程內容包括：美國專利商標局簡介，商標檢索與評估，商標申請書撰寫與申請，常見申請書缺失，商標申請申復，電子申請與註冊後管理及客戶溝通和檔案管理知識。

Intellectual Property Management(智慧財產管理)
講授有關美國事務所、公司企業、大學有關智慧資產特別是專利與營業秘密之取得、實施與商品化實務管理。包括發明人、雇主/受雇人權利，大學發明，專利檢索，申請決策，營業秘密/揭露問題，智財權實施、契約，及技術移轉等課題。

International and Comparative Patent Law(比較專利法)
國際與地區性公約及各國專利制度，包括巴黎公約與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPs)、專利合作條約(PCT)、專利法條約(PLT)及歐洲專利制度等。 

International and Comparative Trademark Law(比較商標法)
解釋國際與地區性智慧財產公約，例如巴黎公約、TRIPs協定、非洲OAPI及ARIPO公約、NAFTA、歐洲商標調和公約及1994商標法條約(TLT)等與商標有關法規、國際商標註冊馬德里制度介紹及歐盟商標註冊制度等。

Mining Patent Information in the Digital Age(數位時代專利資訊檢索)
介紹現有專利檢索與研究工具、各種檢索工具比較及有效使用策略。

Practice and Current Issues Before the Federal Circuit(美國聯邦巡迴上訴法院最新發展)
從實質與程序面深入瞭解聯邦巡迴上訴法院(CAFC)；介紹法庭成立歷史，法官與職員背景及法庭管轄範圍。授課將專注於目前正辯論中，例如專利範圍解讀，均等論及發明說明等議題；如何在法庭陳訴與辯論一件案子，法庭規則；最近聯邦最高法院智財案件判決之介紹。

Software Licensing (軟體授權)
探討軟體授權契約的撰擬與談判。本課程將觸及與軟體授權契約有關的法律與商業考量因素，以實際的案例演練授權契約條款撰擬及內容談判考量因素，學習代表授權雙方不同角色對於軟體授權契約條款不同之商業與訴訟考量因素。

Technology Licensing(技術授權)
教授有關專利、商標、營業秘密等國內外授權契約撰擬及談判之考量因素與重點，例如智慧財產評價、授權金計算、反托拉斯、專利濫用、談判及契約管理等課題。模擬代表客戶草擬及談判技術導入與輸出授權契約之實務考量因素。

U.S. Copyright Law(美國著作權法)
基礎著作權法課程，探討著作權保護之憲法、法律規定與法院判例，各種著作之著作權保護與授權基本原理。

U.S. Patent Law(美國專利法)
本課程為專利法基礎課程，著重在探討美國專利取得與專利實施等課題。目標是賦予學生對於美國專利商標局應用專利法及聯邦法院對於專利侵權與無效審判之廣泛知識。

U.S. Trademark Law(美國商標法)
介紹美國聯邦與州之商標法與不公平競爭法基本內容，不包括美國商標註冊制度。

Valuation of Intellectual Property(智慧財產評價)
介紹評價基本原理，探討智慧財產價值評定之財務與經濟理論基礎，包括會計觀念與投資理論、智慧財產評價案例與授權案例之研究等。
肆、國際及比較專利法( International and Comparative Patent Law )
一、背景（Background）

1474年義大利頒布了威尼斯專利條例(Venetian Patent Ordinance)，為世界第一個專利法，保障發明者對他的設備或方法有10年的獨占期，鼓勵奇巧之士在威尼斯發明新奇的設備1；1594年，伽里略發明的抽水灌溉機獲得專利權（a Venetian patent for an irrigation machine）。其後，英國議會1624年通過《獨占法》(Statute of Monopolies )，限制獨占期限，廢止所有壟斷、特許和授權，只針對新製造品的真正第一個發明人授予在本國獨占實施或者製造該產品的專利證書和特權，為期十四年或以下2。1788年，美國於憲法第1條第8款明訂「保障著作人和發明人對各自著作和發明在限定期限内的專有權利，以促進科學和工藝的進步，美國國會專利權只授予發明人及專利制度採行先發明主義。」3。由上可知，專利權的授予及保護，發軔甚早，且數百年來持續獲得美歐各國的高度重視，有其長遠之傳統，並具積極創新、改進之意義。

世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）為總部設於瑞士日內瓦之政府間組織，為聯合國組織所轄第十六個特別組織，成立於1967年，目前該組織共有一百八十四個成員(member state)。世界智慧財產權組織是一個交涉、商議及折衝的論壇，以改進現有協定(Agreement)及制定新的協定。世界智慧財產權組織藉由國家之間的合作來保護智慧財產權，且透過各國的多邊協定來處理與智慧財產權相關之法令與行政的工作。目前世界智慧財產權組織負責管理(administrate)巴黎公約(Paris Convention)、專利合作條約(Patent Cooperation Treaty, PCT)以及專利法條約(Patent Law Treaty)。

同時，世界智慧財產權組織之專利法常設委員會(Standing Committee of the Law of Patents, SCP)掌理實體專利條約(Substantive Patent Law Treaty, SPLT)之討論，主要在於各國(National)專利法與區域(Regional)專利法之調和。「智慧財產權與遺傳資源、傳統知識和民間文學藝術政府間委員會」(IGC)則負責進行「遺傳資源的獲得與利益共享，針對傳統知識以及對民間文學藝術作品的保護」相關法制討論與實務經驗調查等工作。

智慧財產權(Intellectual property rights )本質上係人類因其智力活動而創造出具經濟價值的財產權利；智慧財產權必需轉化為某種具體有形之產品，方能顯示出其財產權之性質。世界貿易組織〈ＷＴＯ〉於「與貿易相關之智慧財產權協定(TRIPS)」早已訂定保護智慧財產權的最低標準，除了對國際與區域性的智慧財產保障，有著重要的影響，更是全球智慧財產權保護制度之重要基礎。其後，隨著世界貿易組織〈ＷＴＯ〉決定由世界智慧財產權組織(WIPO)負責「與貿易相關之智慧財產權協定(TRIPs)」的執行與行政支援工作後，更顯國際間對智慧財產權保護的日趨重視。
此外，國際間尚有其他非世界智慧財產權組織掌理之知名組織(International Non-governmental Organization )，例如：AIPPI(Association International pour la Protection de la Propriete Intellecture )，計有會員八千名，代表超過一百個以上之國家。該組織負責處理比較專利法與專利調和事宜，冀能透過國際及區域條約以改善及提升智慧財產權保護，並改進各國際及區域智慧財產權法之調和性。三極局(Trilateral Cooperation)由美國專利局(USPTO)、日本特許廳(JPO)及歐洲專利局(EPO)組成，其主要活動包括資訊交換(含括專利行政、檔卷、分類、自動化、以及審查實務等方面)、年度三極會議、交換審查官、建置三極官方網站及比較研究(含括生技發明之可專利性、與蛋白質3D結構相關之申請專利範圍、商業方法專利、單核甘polymorphismms審查實務)。

綜上所述，為達成智慧財產權國際保護及精簡專利行政管理及審查實務成本之目標，上揭各重要智慧財產權組織刻正致力於促進各國及區域智慧財產權法及條約之調和化。

二、可專利性要求 (Patentability Requirement )

可專利性要求(即專利申請需符合之要件)分別為新穎性(novelty)、實用性(utility/industrial applicability)及非顯而易知性/進步性 ( non-obviousness/inventive step)。美國專利法第101條至103條(35U.S.C.§103~105)，日本特許法第29條至第32條(Patent Law Art.29~32)；歐洲專利局專利法第52條至第57條(EPC Art. 52~57) 均有所規定。 

至於決定非顯而易知性/進步性的原則，依據三極局1990專案(Trilateral project 1990)4，譯述如下：

基本(Basics)：熟悉該領域人士可輕易製作之發明不應授予專利。

申請專利範圍格式：單一部份請求項(one part claim)可接受，二個部份請求項(two part claim)則前言定義標的，特性部份則定義欲保護之發明。

申請專利項之解釋：應納入說明書及圖式；獨立項包括所有請求項(claims)之限制條件；若非獨立項具備發明性，則獨立項亦然。

評估新穎性之步驟：避免事後推論(ex post facto reasoning), 要考量一個熟悉該領域人士(a skilled man)在一個問題開始時會如何做；將發明案與先前技術比較，並區分出其間差異。

評估關鍵時間點：例如：EPO/JPO的申請日、優先權日，USPTO的發明日。

JPO著重在目的、組成及發明之功效，需比較每一觀點、每一元件之可預測性。EPO強調與最接近前案之比較，有目標地建立待解決的問題，決定是否熟悉該領域者可自問題及前案技術獲得解決。USPTO 採用Graham test, 決定前案技術之範圍與內容，評估前案技術與請求項之間的差異，解決問題的一般技術水平，以及輔助性判斷因素(secondary considerations)，例如商業上的成功，長久感覺需要，其他人的失敗等。

非類比技術領域：前案技術並不受限於該發明之技術領域。

前案技術文件之組合：已知前案的單純併置(mere juxtaposition)不可授予專利；審查官必須說明理由為什麼熟知該領域者會組合前案技術。

一般通常知識：JPO定義為廣泛知道；EPO/USPTO定義為審查官個人知識，但須證明。

特殊案例：溫度或其他範圍，形狀或架設，物質或部品，大小比例或數量，反元件或部品，省略元件或部品，使用改變或限制條件，上述各項只有在新的特性(new feature)產生出無法預期結果(unexpected result)時，才可授予專利。

選擇發明：一個發明由特定的下位理念(ideas)組成，且該理念包含前案技術，則該發明之非顯而易知性/進步性需能顯示明顯及無法預期結果。

待解決問題：EPO認為問題本身即可能是新穎且非顯而易知。USPTO認為問題的解決可能即是輔助性判斷因素(secondary considerations)之一個項目(one item)。

已申請專利的發明其優點：EPO認為優點可能稍後被注意到。USPTO認為優點可能即是輔助性判斷因素(secondary considerations)之一個項目。

比較測試：EPO認為如果絕對需要的話，則應被要求。USPTO/JPO認為如果申請時明顯需要prima facie, 則應被提出當作辯駁證據。 

熟悉該領技術人士：係指一般知識及技術；知道相關前案之一般技術知識；不具備創造性及發明才智直覺之人士；EPO同時要求包括不同領域的具備豐富知識的團隊。

技術發展空間有限的前案：EPO/JPO需要一個比較小的非顯而易知性/進步性。USPTO對別的前案發明沒有差別。

全新的技術領域(先驅發明)：EPO/JPO認為若沒有已知前案發明，則其較具備非顯而易知行性/進步性。USPTO認為對其他前案發明無差異性(no difference)。

商業上的成功：成功若與發明之技術特徵(features)有關聯，可做為非顯而易知性/進步性的附加指標。

EPO進一步準則：包括意料不到之技術進步、令人驚訝的組合效果、從前案到發明之系列製程專利、經濟不利部分之避免、達到解決方案的統計非必然性、前案的無用情形等。特殊化學慣例：類似化學結構-若產生意料不到的性質或該性質的優異效果，則可授予專利。

評估治療法性質所需之證據：JPO/USPTO需要醫療測試，或至少動物測試或試管(in vitro)測試(連同證明過的預期值)。

中間物：可授予專利。

參數(性質)定義的發明：只有化學物(chemicals)不能經由參考其他準則，予以定義；product-by-process之定義：可專利性必須歸屬於產品。

化學組合物per se： 若組合物結構性地與前案有所差異，具備非顯而易知性/進步性。

結構性的顯而易知性：可用意料不到的性質來克服；化學前案的可預期性很低。

已知產品的純化形式(purer form)：若能顯示出意料不到的性質，具備非顯而易知性/進步性。

自然的產品：不授予專利；若能顯示出意料不到的性質(或分離法(method of isolation)含非顯而易性)，具備非顯而易知性/進步性。

混合物：若數個成分只是效果的算術總和，不具備非顯而易知性/進步性。

同分異構物：若能顯示出意料不到的性質，具備非顯而易知性/進步性。

製程專利：EPO/JPO 認為若產品被賦予專利，則新混合物的舊過程(或製程專利)可授予專利。USPTO認為可專利性必須基於過程(或製程專利)本身。

關於醫療方法之可專利性 (Patentability of Methods of Medical Treatment )，歐洲專利法(EPC)及其他許多專利法均予以排除：

歐洲專利局，EPC 第52 (4)條，人類或動物身體之手術、治療或診療方法，不應視為產業利用性的可認可發明。組合物的利用(首次醫藥用途，first medical indication) 則可授予專利，例如化合物X利用為藥劑(medicament)，藥的組合物包括化合物X。例如在一個特別的瑞士型請求項(Swiss type claims)：使用化合物X於製造可治療情況Y之藥劑之化合物利用於第二(second)或進一步(further)醫藥用途(medical indication)亦可授予專利。

與貿易相關之智慧財產權協定(TRIPS)，第27(3)條，締約國成員(members)可排除之可專利性：(a)人類及動物之診斷，治療，及手術方法…。

美國專利法(35 U.S.C.)第287 (C)條 關於醫療業者的醫療活動屬侵害專利權方面…〔強制令、損害，及代理費用之賠償不及於醫療業者或與醫療活動有關之相關健康照護機構〕。

紐西蘭，人類之治療方法不授予專利，但化合物利用於其他醫藥用途 (second indication)，例瑞士型請求項(Swiss type claims)可授予專利。

澳大利亞，治療方法以及瑞士型請求項(Swiss type claims)可能授予專利5。

加拿大，未以法條排除醫療方法，法庭已決定醫療方法不可授予專利。

俄國，醫療方法可授予專利。

醫療方法之可專利性 (Patentability of Methods of Medical Treatment )，各專利組織亦有所規範：

歐洲專利局，EPC第53條 可專利性之例外(1)違反公序或道德(2)植物及動物品種或植物或動物產品必須之生物處理，但不及於微生物處理及其產品。

與貿易相關之智慧財產權協定(TRIPs)，締約國成員可排除授予專利：(a)醫療方法(b)及動物(不包括微生物)，植物及動物的製造(production)必須之生物處理，但不及於非微生物及微生物處理。…
美國，未以法條排除活的物體(living matter)可專利性，亦未以法條排除違反公序或道德，就像對其他的發明一樣，發明指引(Guidelines, Utility)要求對基因亦應有確定的、實質的及可信的效用。這點排除了基因專利只有標準的效用，例如Ests (expressed sequence tags)。一個DNA專利包括任一此DNA的利用。如果他人發現實質的新用途，它可以得到該用途的專利，但常遠(always)依賴著原DNA之專利權人。發明說明書(written description)要求發明人應是專利的完全擁有，亦即是基因序列的完整描述，而不僅是功能性及分子重量等。

三、請求項解釋 (Claim interpretation for patentability determination )

依據三極局1990專案(Trilateral project 1990)，譯述如下：
在說明書中被揭露的限制條件，但未揭露於請求項者，毋須解讀入請求項。

請求項應從熟悉該領域人士之角度來解釋。說明書可能被需要解釋請求項之字面(wording)意義，但不宜從說明書增加限制條件(limitations)至請求項。

不可省略必要的發明特徵，EPO認為缺乏明確性(第84條)；JPO認為不完整(第36(4)條)；USPTO認為不可實施(第112條)。

若一個請求項範圍被視為太寬，將會以前案駁回。USPTO認為此點不在於申請人，而在於審查官，審查官才是決定什麼(what)才被視為發明的人。

請求項必須清楚(clear)。USPTO認為請求項必須清楚及加以定義，當解釋發明案時應以整體視之(as a whole)，要從熟悉此領域人士之角度視之。EPO認為參考詳細說明或圖式是可能的；請求項與揭露內容有衝突是不被允許的。JPO認為若請求項本身不明確，則需要參考詳細說明(不可添加限制條件)。

將前案技術應用於請求項：USPTO認為審查官將最寬而合理地解釋一個請求項。JPO認為若請求項被認為在出乎預期的結果上有進步性，則此請求項之所有實施例(embodiments)均應表現出這樣的結果。

二段式請求項：EPO及JPO認為請求項之解釋應同時考慮前言(preamble)。USPTO認為前言並不限制住請求項，不論以既定用途的前言或以目地去解釋一個限制條件，就是一個以個案事實而做決定的事項(matter)。

請求項之性質或特徵陳述(statement)：USPTO認為應予以最寬而合理的解釋。EPO及JPO認為此類陳述進一步定義該發明，其在新穎性上，將足以與前案技術有所區認。

請求項之非必要特徵(non-essential features)：USPTO並不會將限制條件(limitation)考慮成必要(essential)或非必要(non-essential)。EPO認為非必要特徵可做為新穎性方面之考量，不是用來定義進步性(inventive step)。JPO認為請求項只能包含必要特性(第36(4)條)。

產品請求項中的製程專利限制條件(Process limitations)：EPO及JPO認為一個產品可被製程專利限制條件定義，若它不能被其他方式定義。USPTO認為申請人可經由結構或製程專利特性(process characteristics)自由地定義他的產品。然而，若有一個前案技術包含一同樣的或輕微不同的產品，則該請求項缺乏新穎性。

製程專利請求項(process claims)裡的裝置限制條件(apparatus limitations)：USPTO認為此限制條件不具份量。EPO認為一個請求項可能被裝置特性限制住，以便執行該處理。

製程專利請求項中的產品限制條件：EPO及JPO認為若起始化合物(starting compound)及/或一個處理之最終產品具可專利性(新的且基於進步性)，則該處理具可具專利性，即使該處理被認知為其他產品之產出(products)。

請求項之排除(disclaimer)：否定的限制條件(negative limitation)是適當的，如果不因而產生模糊不清之處。一個先前技術的排除，可授予請求的發明案以新穎性。EPO：只有秘密先前技術及偶發先前技術可以排除。

請求項內之參考數字：使用於圖式之數字可被請求項指引 (indicated)之，然而，它們在請求的發明中並沒有限制的效果。

請求項中參考至詳細說明(表格)或圖式：USPTO認為在適當的案例中可被允許。EPO認為不被允許，但可有某些例外，若參考到DNA或蛋白質序列，則可被接受；總括的請求項，”依據請求項1的一個方法(process),實質地描述如實施例”不被允許(但澳大利亞、紐西蘭、南非、及其他國家仍然有此規定)。

 依據功能陳述予以衡量：單獨之功能性語言不可接受，但一個請求項連帶著結構性單元，可包含功能性限制條件，以便與前案進行區認。

四、保護工業產權的巴黎公約 (Paris convention for the protection of Industrial property )

巴黎公約為首部保護工業財產權的國際條約，其目的為防止不公平競爭；幾乎世界上所有的國家都是巴黎公約之同盟國(members)。至於伯恩公約與環球著作權公約則以保護工業財產權以外的其他權利為主。近世因著社會及文化的進步與高科技及網路的發展，原有的工業財產權範圍已無法涵蓋許多新型態的人類智慧結晶。1993年，「關稅及貿易總協定」各成員方同意就巴黎公約與伯恩公約所保護的標的，進一步明確與擴大智慧財產權的範圍，將營業秘密、半導體晶片，及植物新品種納入智慧財產權的保護範圍。
智慧財產權可分為工業財產權及著作權兩大類型。工業財產權包括專利權、微生物新品種、工業設計、植物新品種、積體電路電路布局、營業秘密、商標權。著作權包括著作人格權，以及著作財產權。

巴黎公約自西元1883年訂定，其間歷經七次修正(1900,1911,1925,1934,1958,1967,1979)。本課程重點在於公約第2、4、5、10、11、12及19條6：

第12、19條：巴黎公約含有國際公法的規定，規範各同盟國的權利暨義務，確立巴黎同盟的組織單位，以及行政規範。第12條要求各同盟國設立國家工業財產的服務機構，負責發行特定刊物等(例如第4條第D項第(2)款)；第19條明定同盟國的特定協定不得與公約的條文相抵觸。

第4，5，10，11，12條：公約包含工業財產的相關規範，要求或允許各同盟國於該領域予以立法。第4D條第D項第(1)(3)(4)(5)款各同盟國必須或得就優先權制定相關規範；第5條第A項第(2)款各同盟國得立法禁止因專利排他性權利所衍生的權利濫用；第10條之2第1項各同盟國必須有效地確保交易的安定性，禁止不公平競爭；第10條之3各同盟國必須制定必要措施，有效制止涉及下列事項的不法行為：商標、商號、商品來源的虛偽標示，製造商或商業廠商的虛偽標示，以及不公平競爭；第11條各同盟國必須明定暫時性的保護，賦予參加國際或同盟國所舉辦之國際性展覽會的發明、新型、新式樣以及商標等；第12條國家所提供工業財產之服務。

五、國際及區域條約 ( International and regional treaties )

近年在各國際組織的大力推展下，智慧財產權的保護已有長足的發展。一九九四年簽署的「與貿易有關之智慧財產權協定」( TRIPs) 為現行國際上保護與貿易有關之智慧財產權種類最為完整之單一多邊協定，此協定所保護之智慧財產權包括著作權及其鄰接權、商標、專利、地理標示、工業設計、積體電路佈局、未公開資訊等，此協定主要可分為三個部分：
明確規定保護智慧財產權之最低標準，包括保護期間、保護之客體、例外規定等。在標準以上，會員得自由採行更嚴格之保護措施。最低標準之來源分為兩部分：藉由TRIPs條文中若干橋接條款之設計，引用巴黎公約及伯恩公約所採行之保護標準；以及TRIPs針對前述兩公約不足部分之新增補充條款。

設定若干基本原則、規範，以執行智慧財產權之民事、刑事程序、邊境措施、以及救濟管道等，並規定會員需提供智慧財產權人主張、執行智慧財產權所需之程序與救濟管道，以及行政機關之配合措施等。
適用世界貿易組織之爭端解決程序。此外，TRIPs尚包含世界貿易組織之普遍最惠國待遇、國民待遇原則等若干基本原則。
世界貿易組織鑑於西雅圖部長會議時，因低度開發國家普遍質疑世界貿易組織決策過程不夠透明化，且市場開放對其國內經濟造成嚴重衝擊，為避免重蹈西雅圖部長會議之覆轍，2000年卡達部長會議發表了兩項宣言以及一份決議。上述宣言及決議之目的均在發展出能兼顧開發中及低度開發國家利益與義務的新回合談判工作計畫，以確保該等國家支持並充分參與談判。基此，各國部長們在杜哈會議中為新回合談判設定為「杜哈發展議程」。

「杜哈發展議程」從2001年1月1日開始，並以2005年1月1日完成談判為目標，屆時應完成農業、服務業、非農產品市場進入、智慧財產權、貿易規則、爭端解決、貿易與發展、以及貿易與環境等八項議題。此外，「新加坡議題」之投資、競爭、貿易便捷化與政府採購透明、電子商務、小型經濟體、外債與融資、技術移轉、技術合作與能力建構、低度開發國家、對開發中國家之特殊與差別待遇、以及談判規劃之組織與管理等12項議題亦須進行檢討，於第五屆部長會議中提出報告。
「杜哈發展議程」談判已於2003年8月30日達成修改法令之協定，促使在藥物領域生產能力不足或沒有生產能力的較貧窮會員國，能更容易進口到較便宜的、在強制授權制度下生產的未註冊類藥品，以解決發展中國家之公共健康危機。2005年12月6日TRIPs理事會通過增訂TRIPs協定第31條之1以納入公共衛生決議，在TRIPs第31條後插入第31條之2，在第73條後插入附件。

北美自由貿易協定(North American Free Trade Agreement, NFTA)由美國、加拿大、墨西哥三國經多年協商，於1992年8月12日共同簽署的一項三邊自由貿易協定，並於1994年1月1日生效。該協定規定三國在15年内彼此必須遵守最惠國待遇及透明化原則，藉以消除貿易障礙如配額、外匯管制、進口許可證等、促進公平競爭條件、增加區內投資機會、提供區內有效的智慧財產權保護，並遵守NAFTA規章所訂之爭端解決條款，以形成一個僅次於歐盟的自由貿易區。該自由貿易區内的國家，貨物可以互相流通並減免關稅，但對貿易區以外的國家，則仍然維持原關稅及障礙７。北美自由貿易協定與智慧財產權有關之規定為第1701~1704條，第1709條，第1711條，第1414~1721條。

六、專利合作條約 ( Patent Cooperation Treaty, PCT )

專利合作條約( Patent Cooperation Treaty, PCT ) 於1970年6月19日在華盛頓簽署，1979年9月28日、1984年2月3日及2001年10月3日修正，自2002年4月1日起生效。國際專利合作聯盟係一個由專利合作條約成員國（以下稱各締約國）組成一個在提出、檢索及審查保護發明之申請上合作並且提供特殊技術服務的聯盟。

依據PCT，國際智慧財產權組織自2004年1月1日起，提出免除繳納指定國家之費用，以及擴大國際檢索及初步審查制度二項重大變革。申請人提出PCT申請時，僅須繳納包括基本費、傳送費及檢索費等國際申請費用，無須再繳納指定國家之費用，該案即自動在所有會員國中生效。如此，可為申請人減少申請成本負擔。又，不論P CT申請案是否為首次申請案，提出國際初步審查請求之申請人將會接獲一份國際檢索報告，以及一份審查委員對該案之可專利性書面意見，讓申請人儘早得知其專利是否有獲得專利權保護之前景，也可在此時決定是否進入國家申請階段。

在國際申請方面，國際申請日就是各指定國之申請日，須以一種語言申請，在一個國家申請、一組形式要件，各國內之處理需推遲至申請日起30個月後。PCT的申請人須為自然人或合法的個體(entity)，不同申請人可指定不同締約國，如果指定美國，美國案之申請人須為發明人。向該國家局提出申請案時，至少有一申請人須為該締約國之國民或住居民，亦可向對應之區域局申請或向WIPO之國際局申請。

取得國際申請日之最低要件為至少一個申請人須為簽約國之國民或住居民、申請時須交付一份國際申請表，一份指定所有指定國之要求(request)，申請人姓名，一份專利說明書，以及一份申請專利範圍。取得國際申請日之非必需文件為：規費、國際申請之翻譯、申請人之簽名、專利名稱、摘要、正式圖式。

PCT 的電子申請系統分為PCTSAFE及PCT-EASY，PCTSAFE是透過安全的網際網路或實體硬碟傳送電子形文件(含電子簽章)的完整電子申請系統，而PCT-EASY需將紙本法律文件連同申請書及摘要磁碟片一起送件。費用減免方面，PCTEASY申請(紙本+磁片)CHF（瑞郎）100，電子申請(PDF格式) CHF200，電子申請(XML格式) CHF300。

PCT亦建置管理資訊系統，亦即IMPACT系統(Information Management for the PAtent Cooperation Treaty, IMPACT)，提供締約國與國際局指定接收局之間的國際申請處理及資料傳輸電子化機制，以加速處理PCT案件，精減處理成本。

雖然PCT體系大幅度簡化了國際專利申請程序，為全球專利申請人提供了諸多便利，但未解決統一各國和地區專利局的形式要件及簡化取得和維持專利的程序問題。據此，WIPO自1983年起啟動了另一項與專利有關的國際公約，即專利法條約(Patent Law Treaty, PLT)，歷經漫長的協商及簽署過程，於2005年4月28日生效。專利法條約宗旨是，協調和統一國家和地區專利申請和專利方面的形式程序。除申請日這一重要要求外，PLT亦最大限度地規定了締約國主管局可適用的要求：締約國主管局不得對該條約所處理的問題規定任何其他形式要求。

七、歐洲專利公約2000 ( European Patent Convention 2000, EPC 2000 )

歐洲專利公約修訂會議於2000年11月20至29日於慕尼黑舉行，預計於2007年12月13日正式生效，主要內容摘述如下：

第52（C）條：不刪除「電腦程式」。

第54（4）及（5）條：已包括「對於已知的藥學用途的第二種新的特定醫療用途之可專利性」。

針對第69條，均等論現今已有再被提及之議定書，但「均等」(equivalence)並未被定義，亦不含括「檔卷禁反言」 (file wrapper estoppels )。

第52（1）條：用字（wording）已帶入TRIPS第27（1）條。

針對歐洲專利，一個中央限制程序（central limitation procedure）已被引進( introduced )。

檢索與審查分開之機制(BEST procedure)已被移除。

很多法規(provisions)已自公約(Convention)移轉(transferred)至施行細則( Implementing Regulation)。

作為一主要的原則（principle），新版EPC將施行於所有未結案，但附有若干特別的例外。

EPC2000之編碼仍與EPC1973之編碼對應，但施行細則之編碼已有所改變。

第54條新穎性：

一個發明若處於沒有前案之狀態，該發明應被考慮為新發明。有前案之狀態應被主張為：在歐洲專利申請日前已被公眾知曉。此外，已有之歐洲專利申請案之內容均應被視為前案。

第2及3段不應排除物質或組成物之可專利性，若該方法用途不包括在前案中，則不可作為第53（C）條醫療方法之前案。

第2及3段不應排除依第4段特殊用途(依第53（C）條）醫療方法而來)之物質或組成物之可專利，若該用途不包括在前案中。

第112條：擴大上訴委員會之訴願

任何一造（party）因上訴委員會所做決定的所有訴願程序而遭受不利影響時，均可至擴大上訴委員會訴願，請求擴大上訴委員會針對該上訴委員會之決定進行複審。

1.訴願只能基於以下各立場提出：

2.上訴委員會成員所做之決定不履行第24條第1段，或不顧及依第24條第4段所作之排除情形。

3.上訴委員會成員包含有並未被指定為上訴委員會成員者。

4.發生第113條之基本性禁止情形。

5.發生任何定義於施行細則之基本性程序瑕疵，或

任何定義於施行細則之罪行且會影響上訴委員會所做之決定者。

第105a條：請求或廢除限制條件

因應所有人或業主之請求，歐洲專利案可以被廢除或限制請求項之修正（amendment）；可依施行細則向歐洲專利局提出該申請，在完成規費交付前，不應被視為已申請。

考量暫准歐洲專利之情形，當該案處於異議程序時，不可提出申請。

第105b條：歐洲專利之限制或廢除。

第105c條：歐洲專利之修正說明書之公開（publication）。

伍、美國專利法

美國國會於1790年5月通過制定了首部聯邦專利法，施行專利制度。現行的專利法則奠基於1952年修正並編入美國法典第35篇(35 U.S.C.)的主要架構。美國專利法共分為四個部分(parts)，三十八章(chapters)，三百七十六條
(sections)。第一部分有關美國專利商標局的設立和組織，第二部分有關發明可專利性與專利權授予，第三部分有關專利與專利權保護，第四部分為有關專利合作條約的規定。

    美國專利法最大的特色有別於其他國家均採取先申請主義(first-to-file)，是世界上唯一採取先發明主義(first-to-invent)。採取先發明主義一般認為在實務上確實較能保護最先構思完成並付諸實施之發明人，達到鼓勵創新發明的宗旨。惟其為確認同一發明誰先完成發明之爭議，需進行極為複雜繁瑣的干涉程序，近代國家專利制度都已不採。美國法制大抵承襲自英國而與英國同為海洋法係國家，相關法律規定除了國會制定總統頒布的成文法條文外，聯邦最高法院與巡迴上訴法院對於專利訴訟案件的判例即「法官造法」亦具有普遍的法律效力。

一般大學或研究所開設專利法課程，都著重在講授專利要件與專利權取得等部分，富蘭克林皮爾斯法學院暑期班美國專利法科目課程主要亦涵蓋可專利性、說明書揭露及專利侵權等部分，以下謹就相關課程上課心得提出摘要報告：

1、 可專利標的(Patentable subject matter)

美國專利法第101條規定可獲得專利保護的發明為：「任何人發明新而有用的程序(process)、機器(machine) 製品(manufacture)或組合物(composition of matter)或其新而有用的改良，符合本法規定者，得獲准專利。」
對於程序(process)一詞在同法第100條則定義包含「程序、技藝或方法及新用途發明」
。儘管看起來美國專法對於可專利性之規定很簡明，惟對於法律條文寬廣字義的解讀仍須根據法院的相關判例，此為英美法系之特徵。

在1980年美國聯邦最高法院關於“Diamond V. Chakrabarty”一案中，對於國會與司法體系之分權，說明立法固然是國會的職責，惟有關法律條文的解讀則為司法部門的職責。根據專利法的修正歷史，國會對於專利保護立意給予最寬廣的解釋。根據1952年專利法修正之國會報告文獻，國會意圖將法定專利標的包括「太陽底下所有人造之物」(include anything under the sun that is made by man).但自然法則(law of nature)、自然現象(natural phenomenon)及抽象概念(abstract idea)仍舊是不具可專利性的。對於商業方法、電腦軟體及有生命的物種則給予有限制的保護。譬如在“Diamond V. Chakrabarty”(1980)一案中美國最高法院對於一種不是原來自然界存在的、由人為產生具有分解原油之細菌，雖然是具有生命之物體，以製造物(manufacture)及組合物(composition of matter)解釋為屬於專利法第121條所列舉之可專利標的
。

在Diamond V. Diehr”(1981)一案中，美國最高法院對於演算法(電腦軟體)不屬於可專利標的，做出了新的見解，如果電腦軟體是被結合在一個工業程序方法之一部分，從整體(as a whole)來看，該使用電腦軟體之程序或方法發明係屬於美國專利法第101條之可專利標的
。

2、 實用性 (Utility)

美國專利法有關實用性的規定，在第101條可專利標的規定一發明必須為有用的(useful)方能獲得專利保護，及同法第112條有關專利說明書發明說明揭露須讓熟習該項技術之人可以製造或使用(using)等為關於實用性要求之基本規定。

美國專利法有關實用性的規定，可區分為三項：1.發明必須具有明確的用途(specific utility)；2.發明必須是對於社會大眾有益的用途(beneficial utility)；3.發明必須是可以運作的(operability)。

乍看之下，在大多數情況下決定某些東西是否有用應該不難，因此法規缺乏相關明確規定顯得無關緊要。況且一個無實益的發明取得專利，似亦沒有經濟價值，因此鮮少有人花費人力、物力去取得無價值之專利。USPTO 處理大量的專利申請案也鮮少對於發明的實用性提出質疑，另外在專利侵權訴訟中也少有以缺乏實用性之抗辯
。

3、 新穎性(Novelty)

授予專利的要件之一就是申請專利的創作或發明必須為新的事物，才符合專利制度鼓勵創新發明以促進社會發展之目的。美國專利法有關新穎性的規定在第102條：

可專利性之條件；新穎性與專利權之喪失

申請人有權取得專利，除非：

(a)在專利申請人發明之前，已在本國為他人習知或使用，或在國內外已獲准專利或印刷刊物上發表
。【按由此條文規定可看出美國專利法對於發明是否具新穎性的認定是以發明日為準，並非申請日；對於為他人習知或使用的事實則僅限於美國及其屬地境內，並不包括在外國被使用或習知之情事；對於已獲准專利或在印刷刊物公開發表者則不限於國內，亦包括外國均會導致申請喪失新穎性】。

(b)在美國申請專利1年前，已在國內外獲准專利或在印刷刊物上發表，或在國內為公開使用或銷售
。【此款條文規定是以申請日前一年的日期，作為判斷公開使用或銷售(限於國內)，或獲准專利及在印刷物上公開發表(國內外皆適用)，是否構成法定阻卻(Statutory Bar)獲准專利的事由】。

(c)已放棄該項發明
【發明人放棄發明後構成法定阻卻獲准專利的事由】。

(d)該發明由其專利申請人或其法律代表或受讓人在美國提出專利申請前已在他國首次取得專利，或導致取得專利或發明者證書，而該他國之專利或發明者證書之專利申請日是在美國專利申請日前12個月前提出者
；或

(e)(1)該發明在專利申請人提出申請前，已見於他人在美國申請並經依本法第122(b)條公告之申請案中，或(2)該發明在專利申請人提出申請前，已見於他人申請在美國申請並獲准之專利申請案。但依本法第351(a)條所敘條約提出之國際申請案，必須依該條約第21(2)條以英文公開並指定美國，才具有本款在美國申請之效力
。

(f)申請人不是申請專利標的之發明人
。或

(g)(1)在依本法第135條或291條進行干涉程序中，另一發明人依本法第104條確立，本發明已被其他發明人先發明並且未放棄、隱瞞或隱藏。或(2)該發明已在本國由另一發明人完成並且未放棄、隱瞞或隱藏。在決定發明優先性時，不僅須考慮發明概念形成的日期及將發明付諸實施的日期，亦應考慮先形成概念，但後付諸實施者之合理勤勉情形
。

美國專利法第102條共7款條文，可區分為三類，其中(a)、(e)及(g)款是關於新穎性的規定，與發明日有關。第(b)、(c)及(d)款則是關於法定阻卻專利權之規定，與申請日有關。第(f)款則為申請人不得為非發明人之禁止規定。

專利申請案係以專利請求項(claim)逐一審查是否有第102條中任一款規範情事，決定是否通過新穎性之審查。

第102條有關新穎性與喪失權利之規範事項，根據Sergey Zaytsev依人、事、時、地、物整理列表如下：
§102. Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent
	Section
	What
	Prior Art As Of
	Who
	Where
	When

	(a)
	Known or used
	
	Others
	U.S.
	Prior to date of invention

	
	Patent
	Issue date
	
	Anywhere
	

	
	Publication
	Publication date
	
	
	

	(b)
	Patent 
	Issue date
	Anyone
	Anywhere
	1 year prior to filing

	
	Publication
	Publication date
	
	
	

	
	Use or sale
	
	
	U.S.
	

	(c)
	Abandonment
	
	Inventor
	Anywhere
	–

	(d)
	Patent or Certificate

(must be issued before U.S. filing date)
	Filing date
	Inventor
	Abroad
	1 year prior to filing

	(e)
	Application (published)
	International or U.S. Filing date
	Others
	U.S.
	Prior to date of invention

	
	U.S. Patent
	U.S. Filing date
	
	
	

	
	PCT/U.S. Patent
	Issue date
	
	
	

	(f)
	Derivation
	
	Inventor
	Anywhere
	Prior to date of invention

	(g)
	Priority (already invented)
	
	Others
	U.S.
	Prior to date of invention


資料來源：http://serg.us/paper/35usc102.doc, 2007/9/1 Visited.

第102條(g)款通常係為確定先發明有疑義，進行干涉程序(Interference procedure)時，可歸納成4個簡單規則：

(1) 通常先將發明付諸實施(Reduction to practice)者優先。

(2) 提出有效申請案，視為擬制付諸實施(Constructive Reduction to practice). 

(3) 假如首先構思完成並且在另發明人想到發明概念前，即積極勤勉的從事該發明直到付諸實施(Reduction to practice)，該首先構思完成發明概念者，具有優先性
。

在進行干涉程序時，後提出專利申請的人須負擔證明其較先申請之發明人較早構思完成發明概念及認真勤勉至付諸實施之舉證責任。如果兩件申請案皆尚未獲准，則舉證採優勢證據(mere preponderance of the evidence)原則。如果前案已獲准專利，則後申請人舉證必須提出清楚明確的證據(clear and convincing evidence). 

縱然首先發明者可獲得專利權，但如果發明人於發明付諸實施後，延誤太久才提出專利申請時則可能喪失專利權(Loss of right to patent)。專利法有關新穎性的規定目的，係以授予專利權予提出創新發明者，以報償其對社會的貢獻。法定阻卻條款則是促請發明人儘早揭露資訊，懲罰發明後延誤太久提出申請之發明人，使其無法獲得專利保護。

美國專利法第102條有關新穎性與喪失專利權規定的目的不外乎(1)提升公開資訊之可靠度，促進資訊之有效利用(2)早期揭露資訊與確定專利範圍，可提升資訊散佈效用，並導引其他研究人員繼續研究創新(3)專利提早申請，也就快期滿，發明較快成為公共財可提升社會整體之福利。

4、 非顯而易知性(Non-obviousness)

現代專利法其目的係為對於新的、有用的及非顯而易知的發明授予專利權保護。對於專利要件的前二項，一般來講只要發明具有簡單的用途，新穎性的檢查固然採較嚴謹的全要件比對，但通常只要相對先前技藝做一些細部的改變，均可輕易的通過前二項專利要件的審查。所以對於許多發明申請案，非顯而易知性要件是否滿足即成為區別可專利或不可專利之關鍵，亦即非顯而易知性問題是一發明的技術進步是否有足夠顯著到堪授予專利。相對的說就是一發明雖然滿足實用性與新穎性審查，假如僅較先前技術做微小的改變，就不值得授予專利權。非顯而易知性理論關注技術進步顯著與否，並不考慮經濟性顯著與否。

關於顯而易知性的認定，美國聯邦最高法院在Graham v. John Deere (1966)案判例中，創設顯而易知性判斷之4個步驟：

（1）決定先前技術所揭露之內容及範圍

（2）確認先前技術與專利請求項間的差異

（3）判定熟習此技藝之人的程度

（4）如果根據前三項步驟無法判斷專利請求項標的是否非而易見，則考慮其他輔助性判斷因素(secondary considerations),例如：商業上之成功，長久存在且未解決之需要，他人嘗試之失敗，預期之外的優點等。 

關於非顯而易知性的判斷，聯邦法律(statues)並無具體的規定，聯邦巡迴上訴法院(CAFC)根據判例創設「教示、建議或動機」檢測準則。即在結合兩件或兩件以上的先前技術文件之部分內容組合之發明，若先前技術文獻沒有「教示、建議或動機」之具體證據，以做為熟習此技藝之人得以結合(combine)或修改(modify)先前技術的理論基礎，則該發明不能視為顯而易知。此一檢測原則一直為CAFC嚴謹的應用，亦為USPTO引為審查先前技術中已知先前技術元件組合是否具非顯而易知性之分析方法。依該檢測準則，僅在先前技術、問題本質或通常知識顯示了將先前技術之教示組合在一起之動機或建議時，發明始被證明為顯而易知。

惟美國最高法院於(KSR v. Teleflex 2007)案判決對於已知元件組合發明是否具非顯而易知之分析，提出了新的見解，認為TSM檢測法不宜被僵化的應用，修正了CAFC 長期以來對於先前技術中必須明白揭露已知元件之組合動機才能避免後見之明(hindsight)之認定。聯邦最高法院認為TSM檢測應該廣泛而有彈性的考量在發明當時，任何存在於所欲解決之已知需求及問題可以作為請求項中該等元件之組合的理由。聯邦最高法院認為如果存在某一問題的技術需求或市場壓力，且同時存在有限的解決方案，具有通常知識者有理由去尋求解決方案，若其可導致預期的成功，則該產出的結果不算是發明創造，而僅為一般技術或普通常識，不能被認為非顯而易知。 

五、揭露要件(Disclosure Requirements)

專利制度之根本思維，是以發明人揭露其創作內容，提供社會大眾分享其技術進步成果，以交換授予一定期間市場排它(獨占)權之專利。因此，資訊充分揭露為取得專利之必要審查要件之一。美國專利法有關揭露要件規定於第112條(專利說明書)條文內，該條文第一節敘明：

專利說明書應包括發明之文字敘述，以完整、清楚、簡潔及正確之文字敘述製造和使用的方式與程序，使有關之熟習該項技藝的人士得以製造和使用它，並且應記載發明人實施其發明所知之最佳模式
。

揭露要件規定，大致可區分為四項要素：

1) 可據以實施性(Enablement)：

為最重要之要素，發明人必須於說明書中描述足夠詳細，使熟習該項技藝的人士能充分瞭解並據以製造或使用其發明。即發明敘述必須夠詳細，使熟習該項技藝的人士無須經過太多實驗即可重製該發明。

2) 書面說明(Written description)

書面說明要件強調的是發明人必須顯著描述其欲請求的專利範圍，與請求其所顯著描述的標的，爭議常發生在發明人提出申請後欲修正其專利請求項時，是否為原始提出說明之內容所支持。

3) 請求範圍明確性(Claim definiteness)

專利說明書之專利請求範圍必須明確敘述，使得從事該項技藝的人，可以容易的分辨發明人法定權利的界線。

4) 最佳模式(Best mode)

美國專利法要求發明人於專利說明書中必須就其所知發明請求項之最佳實施模式予以明白揭露，在請求專利有多種實施模式時，發明人必須就其所知，誠實的以其主觀認為最佳之實施模式具體指明。(不可以將最佳實施模式當作營業秘密)。

六、侵權(Infringement) 

專利制度的設計目的，係為鼓勵發明人揭露其發明為社會大眾分享，對於創新的發明與創作授予專利權，以法律保障發明人得以在一定期間內排除他人製造或使用專利權人發明之權利。易言之，任何人未經專利權人同意擅自製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該發明者即構成專利侵權。構成專利侵權行為並不過問是否具有犯意(mens rea)，美國專利法對於專利侵權係規定於第271條。

專利侵權是以被控侵權產品或方法與專利請求項(claim)之實際範圍比對，是否落在專利請求項範圍內認定之。並非以侵權產品與專利權人之專利產品比對。專利請求項之解釋與範圍之確認在美國乃是法律問題(a question of law)，係由聯邦地方法院或聯邦巡迴上訴法院法官判定。專利請求項之解釋係就每一請求項之元件及每一限制之意義加以解釋，解釋的過程中先參考內部證據(Intrinsic Evidence)(即申請文件或申請人與專利局間往返文件所顯示之意義)。當引用內部證據無法解釋請求項之範圍時再參考外部證據(Extrinsic Evidence)(通常為專有名詞字典及學術論文、先前技術資料、專家證詞)來作清楚明白的解釋。文義侵權(Literal Infringement)

當專利請求項範圍確定後，將被控侵權產品與請求項之元件逐一比對，如果請求項中每一元件均在被控侵權產品(方法)中發現，即為文義侵權。惟如連接用語使用封閉式語言(consisting of)或半封閉式語言(consisting essentially of), 而被控侵權產品(方法)在專利請求項之元件外再多加其他元件，即不完全一樣時，將不被認為構成文義侵權。

均等論(Doctrine of equivalents)

即使一被控侵權產品經與專利請求項比對未構成文義侵權，並不代表其必然未侵害專利權，如果被控侵權產品與專利請求項的要件間有「均等」的關係，即無實質上之差別時，仍舊構成侵權。無實質上之差別之測試乃依美國最高法院(Graver Tank Mfg. Co. v. Linde Air Products Co, 1950)判例中所指出以被控侵權產品是否以實質上相同之方式執行實質上相同之功能而達到實質上相同之結果來判斷。美國最高法院1997年(Warnen-Jenkinson co. Inc. v. Hilton Davis Chemical co.)判例，則除了確認上述三部測試法是在應用均等論判定被控產品是否侵權上可接受的方法，並確立了嚴謹的全要件原則(All Elements Rule), 即專利請求項中之每一元件均必須在被控侵權產品中有一均等元件，始有依均等論之侵權，而非以整體觀之。測試是否有均等論之侵權之時間點，是侵權之時間點而不是專利發證時。

發明人在專利申請的審查過程中(prosecution)為克服先前技術阻卻，所作的修正答辯、對於請求項限縮或附加其他限制條件等，將限制專利權人日後依照均等論來擴張權利之範圍，即申請過程禁反言原則(Doctrine of Prosecution history estoppel)將防止專利權人再獲得其在申請審查過程中所放棄之權利。

逆均等論(Reverse Doctrine of Equivalents)

如果被控侵權產品經與專利請求項之元件逐一比對後雖然構成文義侵權。但如果該被控侵權產品(裝置)實質上與專利權產品構造不同，或以實質上不同方法操作者，逆均等論將限縮專利權利範圍，而使被控產品不被判定侵權。

間接侵權(Indirect Infringement)

間接侵權包括引誘侵權與共同侵權，分別於美國專利法第271(b)與(c)條
規定。任何人主動積極的引誘他人侵害專利權，將被視為侵權者。引誘侵權(Inducement)之成立，須具備下列要素：

· 在美國境內有其他人侵害專利權

· 有誘導直接侵權的行為

· 知悉專利權的內容

· 有明顯意圖造成侵權的行為

侵權被告本身沒有直接侵害專利權範圍，但由於其製造販賣專利產品之部分零件，該零件為專利的重要組成部分，且無其他實質的獨立用途，消費者購買後使用時會造成直接侵權者，該零件製造者即可能構成共同侵權(contributory Infringement)。共同侵權成立，須具備下列要素：

· 在美國有其他人直接侵害專利權

· 在美國承諾銷售或銷售專利設備之組件

· 知悉專利權的內容

· 銷售的零組件不是生活常用物品或具有實質非侵權用途
陸、心得及建議

心得

1、 智慧財產權數量的多寡與品質良窳是21世紀企業競爭與國力消長之重要指標，除了先進國家汲汲經營外，開發中國家亦積極的追趕，此由富蘭克林皮爾斯法學院眾多亞洲、拉丁美洲及非洲來自企業界，事務所或政府機關之學生均積極認真學習可以觀察。

2、 國際間專利制度的調和工作，雖然推動不易，美、日、歐、韓等主要國家仍試圖在異中求同，逐步的尋求互利的合作行動，可以預見全球化時代，不只產要競爭無國界，各國專利局間無形的競爭壓力亦將逐漸顯現。對於專利、商標等智慧財產權制度的國際演變潮流，不管是企業界、學術界或我政府相關部門均不容忽視，急需厚植與國際接軌的實力，以因應國際情勢的變化。

3、 有機會暫時脫離工作羈絆，重回學校當個全時的留學生，在全英語的環境接受專業課程的洗禮，對於個人英語能力與專利法理論的理解，感覺獲得許多無形的助益，對於往後的工作有積極正面的效益。

建議事項

1、 富蘭克林皮爾斯法學院在智慧財產權領域，在全美頗負盛名，學生來自世界各地與各行各業，極富國際化氣息，學校教職員對待外國學生友善理解，圖書館設施完善，讀書環境良好；暑期班講師大多聘請有實務經驗或智慧財產機構之專家擔任，教學務實，派員赴該校暑期班上課符合本局培養人才之宗旨，建議本局繼續選派人員參加暑期班課程，以培養及累積本局與國際接軌實力。

2、 富蘭克林皮爾斯法學院暑期課程，著重在智慧財產權法規基本理論與實務課程，詳如本報告參所列課目，據該校暑期班計畫主持人表示每年變動不大，大約在年底即會開列次年暑期班開課課程，建議本局依照訓練計畫目標參考開課計畫早日選定人員，可以在出國前預先瀏覽相關材料與基本知識，以豐富學習效益。

3、 富蘭克林皮爾斯法學院沒有學生宿舍，學校餐廳暑期也不供應晚餐，學校附近餐飲店稀少。因此，暑期班學生須在校外租屋與自行張羅飲食，建議將前往研習之同仁事先規劃因應措施，以利安心研習。
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７經濟部國際貿易局網站http://wwwdoc.trade.gov.tw/BOFT/web/report_detail.jsp?data_base_id=DB009&category_id=CAT1242&report_id=67230參訪日期 2007/08/22


� 376條係最後一條條文條次編號，實際共149條。


� 35 U.S.C. 101 Inventions patentable.


Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.


� 35 U.S.C. 100 (b) The term "process" means process, art, or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.


� Robert Merges, John Duffy, Patent Law and Policy: Cases and Materials, 3rd edition, LexisNexis (2002), 第66頁。


�Robert Merges, John Duffy, Patent Law and Policy: Cases and Materials, 3rd edition, LexisNexis (2002), 第142頁。


� Robert Merges, John Duffy, Patent Law and Policy: Cases and Materials, 3rd edition, LexisNexis (2002), 第211頁。


� 35 U.S.C. 102 (a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent,


� 35 U.S.C. 102 (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States,


� 35 U.S.C. 102 (c) he has abandoned the invention


� 35 U.S.C. 102 (d) the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor's certificate, by the applicant or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application for patent in this country on an application for patent or inventor's certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States


� 35 U.S.C. 102 (e) the invention was described in - (1) an application for patent, published under � HYPERLINK "http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_122.htm" \l "usc35s122" �section 122(b)�, by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in � HYPERLINK "http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_351.htm" \l "usc35s351" �section 351(a)� shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under � HYPERLINK "http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxt_a21.htm" \l "pctarticle-21" �Article 21(2)� of such treaty in the English language;


� 35 U.S.C. 102 (f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented


� (g)(1) during the course of an interference conducted under � HYPERLINK "http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_135.htm" \l "usc35s135" �section 135� or� HYPERLINK "http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_291.htm" \l "usc35s291" � section 291�, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in � HYPERLINK "http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_104.htm" \l "usc35s104" �section 104�, that before such person's invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or (2) before such person's invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.





� Robert Merges, John Duffy, Patent Law and Policy: Cases and Materials, 3rd edition, LexisNexis (2002), 第442頁。


� “Factors that may be considered in determining level of ordinary skill in the art include: (1) the educational level of the inventor; (2) type of problems encountered in the art; (3) prior art solutions to those problems; (4) rapidity with which innovations are made; (5) sophistication of the technology; and (6) educational level of active workers in the field.” Envtl. Designs, Ltd. v. Union Oil Co., 713 F.2d 693, 696 (Fed. Cir. 1983)


� 35 U.S.C. 112The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.


� 35 U.S.C. 271 Infringement of patent


(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.


(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.
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