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壹、研究目的及行程

專利權意識的高漲已讓產業界了解智慧財產權的重要性，因而專利權成為各大企業爭相獲取的目標，早期電腦軟體相關發明並非專利保護的標的。隨著時代進步及產業的發展，電腦的運用逐漸廣泛，在軟體的輔助下如虎添翼，而軟體工業亦獨立發展成一新興產業，由於電腦處理的快速、精確，與大量之資料處理能力，以及網路的便捷及無遠弗屆，使得以電腦結合軟體以取代人力及人類的各項交易活動乃必然的趨式，且不斷的擴大其應用領域，除涵蓋所有的企業行為諸如組織、管理、行政及生產製造外，尚涉足商業、財務、稅務、金融、服務、醫療等非技術領域，其取代之途徑即為結合電腦、電腦軟體與企業（商業）方法，以形成資訊處理模式，而結合電腦軟體，企業方法以形成資訊處理模式的研發，除須花費業者相當的財力及時間，其中亦可能帶有相當的技術色彩，故產生了大量的發明案希冀尋求專利的保護，經過企業界多年的努力，終於從1980年代開始將電腦軟體發明納入專利保護範疇。近年來我國電腦及網路科技快速發展,因此電腦軟體相關發明在我國發明專利申請案中亦佔有極高比率。然而符合何種條件之電腦軟體相關發明才給予專利保護，在美國、日本、歐洲各國有見解不同之基準與法院判例，即使在歐洲，歐洲專利局與歐盟的看法也未盡相同。

我國自1999年制定電腦軟體相關發明審查基準至今已逾８年，目前正進行大幅修正以期跟上國際潮流，我國發明專利的定義採取與歐洲、日本較為接近的方法，而有關發明之審查基準，更是除進步性之審查外，主要參考歐洲。在母法與審查基準均相近的基礎下，在有關軟體發明是否符合專利法發明定義的規範部分，將採較接近歐洲之基準，故實有必要研習歐洲相關規範及實務，以瞭解歐洲有關電腦軟體相關發明在專利保護的政策與最新趨勢，以及專利審查基準與審查實務的最新發展，並汲取其實務經驗，俾能研擬最適合我國之電腦軟體審查基準。本局參加基準修訂之人員，均為對電腦軟體相關發明具有審查經驗，也對美、日、歐有關電腦軟體相關發明審查基準及審查實務有相當瞭解之資深專利審查人員。為對歐洲之實務能更近一步掌握，均已深入研讀歐洲專利局訴願委員會近年來之重要判例，惟對其部份內容仍有疑慮，故本次研習的目的係針對疑慮內容作進一步之瞭解及澄清，故本次研習課程安排係以本局擬定之主題進行提問及討論為主。研習之對象包括：

1、 德國專利局，由德國專利局資深專利審查人員說明電腦軟體相關發明審查基準與實務。

2、 專利師事務所研習課程（德國、英國）拜訪專利師事務所，以瞭解歐洲專利局及德國、英國有關腦軟體相關發明之審查基準、判例及審查實務。

3、 企業法務部門：拜訪有關電腦軟體相關發明之企業法務人員安排課程，從專利申請人觀點，瞭解歐洲及德國電腦軟體相關發明之實務。

4、 英國專利局：據英國專利局公布資料，有關電腦軟體相關發明之審查基準英國是與歐盟一致，基於英文資料閱讀較其他歐洲國家語文便利，在我國目前欠缺管道瞭解歐盟規定下，英國專利局研習為最佳途徑，擬藉由英國專利局資深專利審查人員說明電腦軟體相關發明基準，以瞭解歐盟之看法。

5、 參加侵權研討會，就有關電腦軟體侵權之案例進行瞭解。

6、 利用研習課程之空檔時間參加PCT專利申請實務及言辭辯論實務研討會。

貳、英國電腦軟體相關發明審查實務

一、英國專利局

(1) 問：(自我介紹及TIPO簡介省略。)目前  貴國對於可專利之標的，是否限於解決技術問題、利用技術手段、產生技術效果？或已不限於解決技術問題？
又對於有關商業方法之發明，是否接受其為發明之標的，貴國的態度及實上作法如何？　　

答：英國有關發明定義的審查規則是最高法院在Aerotel/Macrossan所建的判例法，在此判例法中自行建構審查申請專利之發明是否屬發明類型之四步測試法，並不遵循EPO的規則。四步測試法為：
1. 適當地解釋請求項；

2. 指出其實際的貢獻；

3. 是否落入不可專利之事項；

4. 檢查其貢獻實際上是技術的。

所以，我國在審查發明定義時就考量技術貢獻法則。

    商業方法施行於電腦並不是適格的標的，因為其實際的貢獻可能是商業的法則，但是這些貢獻實際上不是技術的。所以商業方法施行於電腦之發明，必須實質上對技術有貢獻才可以，但事實上很難，因為該類發明一般都是既有的技術的組合而已，所以許多該類的發明甚至無法通過第2道關卡，因為Macrossan判例中指出，這些請求項中所記載的一般硬體元件的組合是無法改變或做出實際貢獻的。現今我們對於電腦遊戲及電子商務專利仍不認為是必須的。

(2) 問：對於何謂技術？何謂技術屬性？貴國是否有所定義？
又藉助電腦實施，是否即可認定具技術性？
答：所謂技術性，要下定義實在很困難，我想應該就是你我所認知的吧，如可以大量製作完全相同的產品，且在製造過程中不須加入任何的思考及操作技巧，例如在Re Fujitsu Ltd’s Application案，其中有關鑄造水晶結構以設計有機材料，法院認為該案所利用的新工具係靠操作技巧而決定的，並不是對技術問題之技術回應。此外我們強調發明應有技術貢獻，因為專利是為技術創新而設，對技術創新就是有技術貢獻，而應予獎勵。
(3) 問：電腦程式或電腦程式產品在貴國是否為發明的標的？是否有何限制條件？又兩者有何區別？

答：電腦軟體本身被排除在可專利的標的之外，在EPC及英國專利法是一樣的，英國法院在in Merrill Lynch’s Application案中，認為該案涉及利用電腦程式之保險業資料處理系統，屬於商業經營方法，解決人的問題而不是技術問題，因此駁回該案。另外，在In Gale’s Application，係利用ROM晶片計算平方根，法院認為電腦程式只是一系列的指令，而寫出新的指令並不是發明本身，故駁回該案。但是EPO上訴委員會判決IBM的兩件案後，基於調和化的原則，我們實務上也認定，電腦程式在電腦上被執行時，產生超過程式與電腦間一般實體上關係之進一步技術效果時，或具有潛能引致一項預設之技術效果時，是可以准予專利的；並且我們也曾頒布一個指令指出我們將接受電腦程式及其程式產品，如果該程式於電腦中作用後具有技術效果。我們接受電腦程式或電腦程式產品，前提是該程式於電腦中作用後具有技術效果，我們審查的重點係根據發明人在請求項中所描述的實質內容是否有技術性，而不是關心發明人請的標的是電腦程式或電腦程式產品；所以你們一直強調電腦程式或電腦程式產品是否為適格的標的，我們認為是沒有意義的。請求項中描述的電腦程式主要是方法步驟，電腦程式產品的請求項中同樣也是描述方法步驟，只是把這個程式放在軟體上，成為一個產品而已，兩者實質上是相同的，我們有一個法院的判例，是有關於一個遊戲軟體程式在網路上傳輸也被認為是侵權，故電腦程式實際上已可規範各種侵權的態樣。

二、英國專利事務所

(1) 問：(自我介紹及TIPO簡介省略。)非常感謝貴事務所安排4位律師一同和我們討論有關電腦軟體相關發明專利的一些問題。我們感興趣的主題及詳細問題內容已事先由我國駐倫敦辦事處經濟組傳給貴事務所，相信您們已先看過。首先要談的是，電腦軟體發明除了申請專利外，也是著作權保護的對象，對一位發明者而言，您們會建議他尋求那一種智慧財產權之保護?考量的策略為何?
答：決定電腦軟體相關發明以專利或著作權保護的考量和其他產業領域之發明並無不同，首要考慮的是尋求是否有專利保護的可能。專利保護相對於著作權保護有很多優點，包括不需要證明原件已被實質複製，例如，還原工程的均等物在著作權可能不侵權，但專利可以把這些都寫進申請專利範圍。
(2) 問：在英國尋求專利保護的管道，有向英國專利局申請及向EPO申請，您們會如何建議客戶申請?考量的要點為何?
答：我們建議客戶的電腦軟體相關發明向EPO申請專利而不是向英國專利局。唯一向UKIPO申請專利的理由是，向UKIPO首次申請時建立優先權請求項的費用比EPO低。
(3) 問：接下來我們想談到有關UKIPO在電腦軟體相關發明的審查基準及判例。昨天我們拜訪UKIPO已大致瞭解，但您們是否可從不同觀點給我們一點意見?
答：UKIPO對電腦軟體相關發明的審查基準過分嚴格，他們是依照UK法院在Macrossan案的判例，UKIPO受法院的拘束而不是EPO。電腦軟體本身不予專利在EPC及UK專利法都是法定不予專利的項目之一，但是UK法院與EPO上訴庭有不同的解讀。

(4) 問：是的。我們曾研讀EPO技術上訴庭的一些領導判決，昨天UKIPO也給我們解釋他們所用的基準是UK法院的Macrossan判決，此判決對UKIPO有拘束，UKIPO根據此判決作成的指引(note)相對於EPO的判決顯然較嚴格。
答：EPO上訴庭的決定對UKIPO沒有拘束力，但UK法院通常還是會考量EPO的判決見解，這是調和化的一部分，尤其是最近UK法院考量EPO判決見解的情況越來越多，和以前的情況已有所不同。

(5) 問：接下來是有關侵權的問題。台灣專利法過去受日本影響較大，最近五年來，我們的審查基準受到EPO的影響很大，但EPO只有審查程序，侵權問題仍要進入各國的專利權行使時才會發生。研讀EPO上訴庭的決定並無法瞭解他們在放寬各種可專利標的的決定時，如何考量這些請求項的侵權問題?或是他們從不考慮?
答：的確是的。我們曾有過侵權案例(Menashe Business Mercantile Ltd v. William Hill Organisation)，對於某一電腦軟體專利，使用者在UK境內，另一人在UK境外設伺服器，伺服器上有侵權軟體，使用者在UK境內下載一些軟體仍被視為侵權，我們可提供這個判決給你們參考。

(6) 問：這個判決的軟體發明是什麼軟體?
答：遊戲軟體。侵權者在境外的電腦主機，加入遊戲者在UK境內，法官認為在UK境內有使用電腦主機的效果，侵權人供應參加遊戲者軟體，在UK稱為contributory infringement
(7) 問：能否說明什麼樣的行為會侵害軟體專利?
答：實際上侵權行為和其他類型專利的侵權行為並無不同，比較特別的是前面提到的這件案例，在網路上的傳輸及下載也被認為侵權。
(8) 問：這個侵權案例的請求項是否為電腦程式產品，或者是電腦可讀取記錄媒體，這兩者有沒有不同?
答：電腦程式產品及電腦可讀取記錄媒體在侵權的認定上，範圍究竟如何?要如何下定義?因為沒有法院判決，所以無法明確回答，但就一般的認知，電腦可讀取記錄媒體泛指各種軟體可依附的媒體，伺服器、硬碟、光碟等都是，甚至訊號傳送都會被包含在內。
(9) 問：但是電腦程式是無形的，可讀取記錄媒體是有形的。
答：有形或無形要看如何定義無形，電氣訊號在載體上傳送，也可以認為是有形的。電腦程式產品是指程式可以放在一個載體上，這個載體可以拿在手上成為產品者。
(10) 問：所以電腦可讀取記錄媒體可以說是上位概念，電腦程式產品是其下位概念?
答：是的。

(11) 問：這個觀念和我們先前的瞭解的有很大不同，不過我想這樣的解釋比較合理。在這樣的概念下，您們如何幫客戶撰寫請求項，電腦軟體相關發明的申請專利範圍除了方法請求項外，是否至少還要寫電腦程式產品請求項及電腦可讀取記錄媒體請求項。在台灣有人認為這樣才能獲得周延的保護，但這樣的請求項似乎重複了，相同的內容但不同的標的是必要的嗎?
答：如何寫請求項要依發明的內容而定。通常我們會寫電腦可讀取記錄媒體請求項，是否寫電腦程式產品請求項則不一定，雖然電腦可讀取記錄媒體的保護已很足夠，但是你無法預測各國法院會如何評價各種複雜的侵權行為，再寫一項電腦程式產品比較保險的說法應該可以成立，何況EPO已明確接受這樣的標的。
(12) 問：談到請求項，電腦軟體相關發明常用手段功能用語來敘述，有關手段功能用語請求項在美國及EPO的解釋完全不同，您們會因應不同的解讀而幫客戶改寫請求項嗎?
答：我們只對客戶的請求項作形式上的檢查及改寫，不會涉及實質技術內容的檢查及改寫。
(13) 問：這意指，美國申請人所寫的手段功能用語請求項，向EPO申請時不作任何改寫，將很可能被找到先前技術而核駁，因為EPO對此用語的解讀是直接以請求項所敘述的功能解讀。
答：是有此種可能，屆時再限縮申請專利範圍即可。
(14) 問：有關電腦軟體相關發明在EPOJPO及USPTO的基準不太一致的情況下是否造成您們在申請上的困擾?
答：我們會針對各國不同規定給客戶建議如何申請，以獲得最佳的保護。
(15) 問：接下來我們想談到商業方法發明，只含經濟概念的方法和作商業的活動並不是EPC第5條1項所定義之發明，這個規定有無歷史因素，能否比較美國35USC101?
答：在歷史上一些EPC的國家，包含英國及德國，曾設定專利是為了技術上的創新而設。商業方法並不滿足此種要求，依UKIPO在2001年起的實務，UK專利系統並不讓人認為商業方法的專利是必須的。而在美國，依35USC101，美國專利制度的起點就是設定為所有的發明都是可專利，這和歐洲的情況不同。
(16) 問：我們正在修正我們的電腦軟體相關發明審查基準，向我國申請量最大的美國及日本都希望我們參照他們的規定，但是我們覺得美國審查尺度太寬，日本的規定很細，EPO所採的技術性仍判斷仍是比較好的基準。您們的看法如何?
答：的確是的，我門認為專利保護的客體仍要有技術性。
(17) 問：我們曾經讀過有關電腦軟體相關發明的EPO判例，請問最近是否有新的判決出現，尤其是在今年中。
答：就我們所知，最近並沒有和電腦軟體相關發明有關的重要判決。現在大家所注意的是有關分割的案件，這個案件已進入擴大上訴庭處理。

檢視EPO的審查基準時，瞭解判例法有助於瞭解審查基準的內容，我們建議你可從下列重要的判決開始：

T208/84-Vicom

這個案子是EPO對電腦相關發明給予專利的實務基礎。這個申請案是一個數位處理影像的方法，決定書指出一請求項在程式的控制下完成一技術過程不能被視為電腦程式本身。更進一步地，一請求項對一電腦依所設定的程式操作以控制或完成一技術過程不能被視為電腦程式本身。結果是，這種形式請求項所定義的電腦相關發明不被EPC第52條(2)(3)排除其可專利性。

T0258/03-Hitachi

為了成為EPC第52條(1)所定義之發明，要緊的是技術性之存在。這可由請求項的物理特徵或請求項的本身所隱含。更進一步地，藉由技術手段技術性可貢獻給非技術活動。

一發明用技術手段產生效果者不能被視為電腦程式本身，或其他非屬發明本身，結果是，此種發明在EPC第52(2)(3)不被排除可專利性。

最後，EPC第52條(2)(3)藉由屬電腦程式本身或其他非發明排除可專利性的活動，必須被限制在單純沒有技術實現之觀念。

結果是，電腦相關發明不再被依EPC第52條(2)(3)排除可專利性。

依此決定，EPO實務使用技術貢獻之測試。為了作此測試，要先指出請求項之發明之新特徵。再評估此新特徵是否有技術性。如果請求項的新特徵無技術性，此請求項會被以非屬發明而核駁。

T0931/95-Pension Benefit

在本案決定書中指出技術貢獻的測試是錯誤的。在EPC中並無區分請求項新特徵和已知特徵的基礎，請求項的整個成分必須被考慮來決定一請求項是否有技術性及應被視為一發明而不被EPC第52條(2)(3)項排除可專利性。

T0154/04-Duns

決定書指出EPO不需要尊循英國法院的決定，故Macrossan測試不被EPO所使用。更進一部地，在EPO的擴大上訴庭並不須要考慮此一判決。結果是，電腦相關發明的可專利性在UKIPO比在EPO更難通過。

(18) 問：我國專利審查基準相當重要，這個基準對法院當然沒有拘束力，但我們法院總是參照我們的基準作出決定，您們對我們的審查基準是否可作一些建議?
答：我想保持彈性是很重要的，科技不斷的進步，現在的基準無法預料未來科技會如何進展，EPC簽訂時電腦科技還是在打孔的時代，因此會有新的技術產生，也會有申請人不斷的挑戰現有的規則，如果現在訂出欠缺彈性的規則，將無法適用於未來的需要。您們專利法中有排除條款嗎?

(19) 問：在我們專利法中，有法定不予專利條款，但沒有電腦程式這一款，我們是用審查基準來規範。
答：在EPC的排除條款中，只限在電腦程式本身(as such)，當您們建立這些排除條款時要非常小心，因為完全無法預測何種發明會出現。

(20) 問：非常感謝您們今天詳細的解說，這對我們是非常有幫助的。我們的專利審查基準預定在明年發布，也許在一年或兩年後，會出現一些案例，到時候後如果我們舉辦國際研討會，希望能有機會邀請您來參加，一同討論一些有趣的案例。
答：非常高興聽到對您們有幫助，我非常樂意參加研討會。

參、德國電腦軟體相關發明審查實務

一、德國專利局

(1) 問：目前  貴國對於可專利之標的，是否限於解決技術題、利用技術手段、產生技術效果？或已不限於解決技術問題？
又對於有關商業方法之發明，是否接受其為發明之標的，貴國的態度及實上作法如何？
答：審查發明是否為適格標的，技術性是最重要的考量，申請專利的發明一定要有技術性，所以適格的發明其請求項中必須包括利用技術的裝置去解決技術問題，有關這一點我們可能與歐洲專利局之看法有所差異，但是我們還是相當堅持；國際分類G06Q為有關適用於行政、管理、商業、經營、監督或以預測為目的的數據處理系統及方法，雖然可能有關於行政或商業等領域，但其目的仍是數據處理，此部分仍是有技術性的。

而有關商業方法實施於電腦，我們並非均不接受，主要必須視其實質內容是否有技術性來考量，而且如果使用了技術裝置（一般電腦）只是使其達到了自動化的目的，並非是去解決技術問題，我們仍不認為是適格的發明標的，這一點我們與EPO並不一致，EPO對發明適格標的認定較我們寬鬆，在EPO2004年有關拍賣方法的判決中認為，非技術的活動或目的，藉助電腦來實施，將被視為具技術性，為發明之標的。所以該案通過發明標的的門檻，被核駁的原因是以其使用一般慣用的電腦，作為一非技術活動的自動化，而且為熟悉該項技術者易於思及，而不具進步性。關於此判決，我們並不認同，在我國將會被認為該發明並非基於解決一個特定的技術問題，而其中雖有技術裝置，亦僅用於解決非技術的問題，所以並非適格的發明標的。
(2) 問：對於何謂技術？何謂技術屬性？貴國是否有所定義？
又藉助電腦實施，是否即可認定具技術性？
答：所謂技術性，一般的解釋為在製造過程中沒有人類思維的介入下，運用可控制的自然力及資源達成一特定的結果。此外，從一些法院的判例中，也提到有關技術性，如：
1. 發明是基於技術的考量，就具有技術性。

2. 申請專利範圍中的揭示是關於如何解決技術問題。

3. 熟悉該項技術者，可由申請專利範圍中，瞭解及區分出有關技術的部分。

德國的專利法將修正為僅有技術領域的發明是可專利的，也是對技術性的規定。不過，技術性的認定應保持彈性，因為科技不斷的進步，令人永遠無法預料未來會如何發展，例如標示語言，雖然是一些人為的規則，但是其背後可能是有技術性的。目前EPO的看法是任何非技術性的目的，或是非技術領域的發明，當他被交到技術人員手上去實現時，就被認定賦予了技術性，但我國還是較為保守。

(3) 問：貴國是否接受申請專利範圍以功能手段語言方式撰寫？實務上如何處理？申請專利範圍如何認定？
答：請求項以功能手段語言撰寫，基本上只要能清楚的表達對一個特定技術問題的解決方式就可以接受。以此種方式撰寫是否適當，是申請人自己的考量，只要能使其發明得到最完善的保護，就是最好的請求項撰寫方式。以此種撰寫方式的申請專利範圍將涵蓋所有能達成該請求項所敘述的功能之裝置，所以較易遭前案核駁。

(4) 問：貴國審查電腦軟體有關之發明之進步性時，其判斷標準係與EPO一致，或係整體（即包括技術特徵及非技術特徵）觀之？因為這將會導致兩種不同結果。
答：進步性之審查係就請求項的發明作整體的考量，其是否有進步性，所謂整體的考量是就其欲解決的技術問題、技術手段及技術效果而綜合考慮。這裡強調的是技術，故解決特定技術問題有貢獻的特徵，至於有關商業法則的教示，基本上不被考量，而是對發明的核心技術要作加權的考量。另外，我們與EPO審查進步性之做法亦不相同，在EPO是使用問題與解答法，而我們要求必須要有技術教示，並且從技術教示中得到技術效果，綜合這些與檢索得到的多個前案資料比對，判斷是否為熟悉該項技術者易於思及，據我們所知美國是使用與我們相同的方法來審查進步性。

(5) 問：電腦程式或電腦程式產品在貴國是否為發明的標的？是否有何限制條件？又兩者有何區別？
答：德國專利法規定不予專利之標的與EPO一樣，僅排除「程式本身」，故德國對於程式是否為專利的標的的認定與EPO一致，即，若程式超越軟體在硬體內執行時交互作用產生電壓電流變化之技術性，而產生進一步的技術效果去解決特定的技術問題時，就可成為適格的專利標的，而無關於是否記錄在載體上。

有關程式產品，因程式侵權主張的主要對象是將程式複製於儲存裝置，然後至市場大量販賣的銷售行為，以及在網路上散播程式圖利的人，而以程式產品為標的請求項，我們認為主要是規範以上侵權態樣，程式產品其實質上就是程式，只是附於載體上。

二、德國西門子

(1) 問：很抱歉比約定的時間晚了一點，雖然剛才一出車站就看到西門子的大樓，但經過詢問才知到有很多大樓，佔地很廣，花了一些時間才走進這棟大樓會議室。我們知道貴公司的事業體很大，能否先請教貴公司專利申請的概況，特別是每年向德國專利局及歐洲專利局申請的件數約有多少?考量的策略為何?
答：本公司2006年首次申請向德國專利局的件數約2500件，首次向EPO申請的件數約2300件，先向德國或EPO申請並沒有整體的策略，完全依個案的情況來決定。

(2) 問：這表示每年在德國申請的總件數達4800件?
答：是的。此外，2006年首次向US申請的件數約1000件，若再加上其他國家的首次申請件數，總件數在6000件以上。
(3) 問：這是非常大的件數，請問這當中約有多少比例是電腦相關發明?
答：約有70%。
(4) 問：這是很大的比例，遠超出我們的想像，真的有如此多電腦相關發明嗎？
答：這要看你如何定義電腦相關發明，按照EU指令的定義，至少一項技術特徵是與電腦有關者都被定義成是電腦相關發明。
(5) 問：但我聽說有關電腦軟體相關發明的EU指令已失效。
答：是的。但是這些定義仍被使用。在歐洲，各國有關專利的規定有一些差異，EU指令是為了調和這些差異，但經過各國檢討這個指令的結果，仍未在EU議會通過。我們已經有超過50年的歷史有電腦相關發明。
(6) 問：在軟體的智慧財產權保護上，有著作權與專利，有沒有什麼策略來決定用著作權或用專利保護?
答：並沒有固定的策略，在德國和歐洲，軟體是自動獲得著作權保護，因為軟體碼並不需要註冊。如果需要的話，我們會申請專利。
(7) 問：能否請教貴公司專利部門的概況?
答：我們全世界專利部門約有400名成員，西門子AGe在每個西門子AG事業部門都有一名負責全世界的主要經理。西門子AG的專利部門與西門子AG的合作科技部門合作。
(8) 問：我們曾經研讀EPO有關電腦相關發明的重要判決，在T935/97及T1173/97中，有決定電腦程式產品是否有技術性的原則，在T1194/97中有決定資料結構產品是否有技術性的原則，請問您們是否同意這些判例見解?
答：我們同意以下的原則：

˙只有程式本身是被排除在專利保護之外。

˙排除部分是一種例外，因此必須縮小解釋。

˙排除部分隱含有兩種範疇之程式存在(1)程式本身是被排除的，(2)非程式本身是可專利的。

˙當被下載由電腦處理時可產生技術效果的程式，並不是程式本身，因此是可專利的發明。

˙電腦程式和資料結構產品可在沒有電腦下被保護，因為只要有產生技術效果的潛能就已足夠，這些產品是被保護的發明。

但是我門不同意，程式和電腦的交互作用是一種技術效果，但不足以成為一件發明，因此需要更進一步技術效果。

(9) 問：在不同意的部分，如果程式和電腦的交互作用就足夠成為發明，將會有很多專利產生，這是您們所希望的嗎?
答：不是的。程式和電腦的交護作用有技術效果，既然有技術效果就應該是發明，所謂更進一步技術效果既不清楚也很難判斷，如果這個發明是大家所熟知的，你可以說它欠缺新穎性或進步性，但不要說技術性不足。

任何有技術效果或考量應該足夠來克服本身(as such)的原則，且讓一程式成為技術發明。在最近的EPO判決中，EPO明顯要放棄進一步技術效果地要求，只考慮技術效果來作程式本身和技術程式的區別。

(10) 問：請問是在那一號判決？

答：在很多判決都有提到。

(11) 問：在有關技術效果的判斷上，您也認為商業方法是有技術性的嗎?
答：商業方法相關發明是用電腦軟體來實現商業方法的步驟。通常這種發明包含有技術部分和非技術部分，這樣的發明應該就被認定為有技術性，至於是不是該獲准專利，可在新穎性或進步性再考慮。

我是電腦軟體工程師，當軟體工程師撰寫一個商業方法的程式時，要考量如何在電腦運作，你可能要修改商業方法使得電腦運作更有效率，最後的程式可能很簡單，但這是苦思的結果，必須考量如何將兩者結合在一起，所以整體來看，這應該都是具有可專利性。

(12) 問：在先前所提到的判決中，要如何決定電腦程式產品的侵權?
答：這和其他侵權所需要的證據是相同的，特別是聽取兩造陳述，要求提出文件和聽取證言，專家意見，書面陳述等。

(13) 問：在德國專利局和歐洲專利局，有關電腦軟體相關發明的審查基準有沒有什麼不同？
答：德國專利局和歐洲專利局的電腦相關發明的審查基準很類似，只是對現代的技術之瞭解有一點點不同。

(14) 問：德國有沒有關於電腦軟體專利之有名或重要侵權判決？
答：每年在德國約有900件專利侵權訴訟，並沒有說任何一件的重要性就比其他另一件高，這些案件在德國都有很高的裁判品質。

(15) 問：在電腦軟體相關發明中，是否需要同時寫電腦程式產品請求項及電腦可讀取記錄媒體請求項？
答：以我個人的意見，只要寫電腦程式產品就已足夠獲得保護，這已包含了所有可能的侵權行為態樣。一件軟體發明通常會先寫一個方法請求項，這個方法請求項是當一名消費者取得軟體，在他的電腦執行時會侵權，此時你要告這名消費者，販賣軟體的人反而不侵權，如果有一百名消費者取得軟體，那你就得告一百名消費者，我想你不希望這樣，你要求償的對象是販賣者，只要寫程電腦程式產品請求項，則販賣者任何配送軟體的方式，包含光碟或網路傳送或下載，都是侵權的行為。

TRIPs28條曾提到產品和方法的侵權態樣，兩者的侵權行為是不同的，我想這是IBM在你們提到的EPO判例中會將電腦程式加上產品的理由，產品的侵權行為包含製造和販賣，這正是專利權人所需要的，EPO既然已決定接受電腦程式產品的標的，應該就已包含了所有可能的侵權行為態樣。

(16) 問：另外一個我們感興趣的主題是功能手段用語請求項的問題，我們知道美國和歐洲對這種用語的解讀方式不同，請問您們是不是經常用此種用語來撰寫請求項？在台灣有人認為，電腦軟體相關發明絕大部分都要用此種用語撰寫。
答：有些時後我們會用此種撰寫法，有時候寫太多手段反而讓請求項更複雜，而且可能更模糊，我們喜歡清楚一點的寫法，才不會造成審查上的麻煩。

(17) 問：我們正在修正電腦軟體相關發明審查基準，以一位申請人的身份，您們可否作一些建議？
答：審查基準應該要很清楚，和TRIPS第27條一致，專利對任何領域的科技產品或過程發明都應提供服務，只要這些發明是新的，有進步性及產業利用性。

必須強調的是，要和TRIPS第27條第1項2一致，專利不能對任一技術領域有偏見。依這些條款，電腦相關發明和非電腦相關發明不應有差別待遇而應同等處理。

在軟體科技或電腦科技的領域，兩者都是技術領域所熟知及可接受的，本身是技術的。程式本身被排除專利性只在非常少的情況，例如在這些非技術的程式是以著作權保護而無是專利(來源碼或目的碼是以著作權保護)。

(18) 問：我們曾訪問過專利律師，他們建議我們在基準應保持一些彈性，您們的看法如何？
答：審我想這是必須的，科技不斷在進步，技術是人們所瞭解的，有時候會改變，所以對於技術性這個用語是無法下定義的。以前的人也無法料到現在熱門的產業是電腦及生物科技及資訊傳播等，德國對於技術性的定義太過保守，想要對技術效果下定義是不可能的。我可以給你一些例子，一個一個來看是否有技術性，但面對新的案子，仍會有判斷上的困難。因此，對於一件發明是否有技術性的判斷，如果對其技術性有懷疑的話，就應該判斷為具有進步性，這樣才不會阻礙新技術的發展。

(19) 問：我想在這裏我們得到一項很重要的判斷規則，那就是「當一件發明是否有技術性有懷疑時，就應該認定為具有技術性。」
答：非常高興聽到你們接受這樣的規則。

(20) 問：我們沒有其他問題了，非常感謝您們給我們的回答和解釋，這些對我們建立電腦軟體相關發明的審查基準是很重要而且很有幫助的。
答：非常高興能和您們討論這些問題。

三、德國專利事務所

(1) 問：很感謝您們接受我們的訪談，來這裏之前，我們已經拜訪了幾個單位，包含英國專利局、律師事務所，剛剛才拜訪完西門子。一些在書面上的問題都已獲得答案，但我想您們仍可從不同角度給我們一些建議?
答：我也曾在西門子服務，您們拜訪的人我也認識，相信他們已給你們相當多的資訊。

(2) 問：是的，我們已解決很多問題，我想就不必照原先書面提出的問題一一討論。
答：好的，那就由你們提出問題。

(3) 問：首先我們想瞭解您們向歐洲專利局及向德國專利局申請專利的考量為何？對您們的客戶有何建議？
答：首先要瞭解德國專利局和歐洲專利局是不同的審查程序。德國專利局由一名審查官審查，同樣這名審查官進行檢索及實質審查。歐洲專利局則有三名審查官審查一件案子，而且審查過程分程兩階段，第一階段先進行檢索，第二階段才進行實質審查。

(4) 問：我們知道這在電腦軟體相關發明是很重要的，向歐洲專利局的申請案，如果無法通過可專利性的審查，就連檢索報告也拿不到?
答：是的。此外，德國專利局審查階段會有一次或兩次的修正機會，最多有三次，通常會比較深入探討技術問題，修正是比較容易。德國專利局實質審查過程中，也可以用電話和審查官討論，但言詞審查不是正式的程序，也不是法定的程序。有時後和審查官較熟的話會有較多修正的機會，甚至不同審查官的作法也有差異，這都是因為這些是非正式的程序。而在歐洲專利局，你有權要求進行言詞審理，雖然審查官也可能駁回你的要求，但這是法定的程序，通常都會接受，但是歐洲專利局的修正有一些限制，能修正的幅度較小。

(5) 問：這相信這些和審查官討論和修正的程序對申請人來講是很重要的。在專利要件的審查上有沒有重要的差異？
答：這在德專利局審查進步性，不用問題和解答法，他們受最高法院判例的拘束，用不同的方式來審理進步性，會用很技術的觀點來看進步性，我不知道你們是否瞭解問題和解答方法。

(6) 問：我們有一些瞭解，但是用此一方法很難決定最接近的先前技術文獻。
答：是的。我的老師曾經開玩笑說，所謂最接近的先前技術文獻，就是所有放在桌上的文獻中離你最近的一份。德國專利局在這一點並沒有遵循EPO的方式進行調和化，最高法院的判決認為要有技術教示，用這個技術教示要得到具體的技術效果。簡單的說，會比EPO更難預測其結果，但有時後德國專利局和EPO幾乎有相同的結果。

(7) 問：EPO審查分成兩階段，對電腦軟體相關發明而言，如果沒有技術性，會拿不到檢索報告。
答：是的。EPO有時後會拒絕檢索，德國專利局由同一人審查，在可專利性的審查上，德國專利局反而比較嚴，EPO若採嚴格態度，將有更多案無法進行檢索，在這種情況下，我曾碰到EPO已通過可專利審查的專利案，被德國專利法院宣告專利無效。

(8) 問：但我們在英國請教專利律師，他們向EPO及向英國專利局申請專利的考量為何，他們回答說主要的考量是費用。感謝您們告訴我們除了費用以外的重要考量點。接下來我們想談申請專利範圍的撰寫問題，電腦軟體相關發明通常會先寫一個主要的方法請求項，然後會寫電腦程式產品請求項及電腦可讀取記錄媒體請求項，請教後兩者之間有何關係?
答：是的，我知道有美國申請人這樣寫。我個人的看法是只要寫電腦程式產品請求項就已經足夠，這可以包含所有可能的侵權行為。在EPC2000的細則43(2)中，規定一個範疇只能有一個獨立的請求項，但是有一些例外。電腦程式產品和可讀取記錄媒體可能會被審查官認為是同一個範疇，而必須刪除其中一項，當然有一些審查官可能無會認為如此，現在還沒有一致的規則。但我認為只要寫電腦程式產品請求項就已足夠。

(9) 問：在台灣，我們並沒有依照申請專利範圍請求項的多寡收取費用，可能這是造成申請人喜歡寫較多請求項的原因之一。剛才您提到有美國申請人會兩種請求項都寫，其理由為何?
答：是有些美國律師認為，你無法預料將來侵權行為發生時，法院會如何解讀及認定這兩種請求項，所以可能的請求項都寫是比較保險的做法，但不論是電腦程式產品或可讀取記錄媒體，只要用比較廣的方式去解讀就已足夠，我們認為沒有必要重複撰寫。

(10) 問：但您在US有很多申請經驗，能否比較電腦軟體相關發明在US及在EPO的不同。
答：是我認為主要的差異還是在進步性的審查上，剛才提到問題與解答法，我雖然個人不是很喜歡這個方法，但我認為EPO這種方法比較合邏輯。美國過去的方法雖然比較不容易造成後見之明，但KSR判決後，整個判斷進步性的規則已在改變。由於問題與解答法不是法律規定，也沒有上訴庭的決定有討論到如何決定最接近的先前技術文獻。即使在EPO也不是所有的審查官都接受這個方法，我們只能說問題與解答法是很好的工具，但不是唯一的工具，是主要的工具。

(11) 問：雖然我們沒有直接討論事先提出的問題，但您們的這些說明讓我們能更加理解所讀過的資料。就您的簡歷顯示，您除了專長在電腦軟體相關發明外，也對德國新型專利有豐富的經驗及研究，希望未來能有機會邀請您來臺灣，就特定的主題作演講。另外，因為今天我們跑了三個地方，現在時間已很晚，我們明日還有行程，原先貴事務所告知我國經濟組的晚餐邀請，可能要跟您說抱歉。
答：我很樂意參加你們的演講或研討會，雖很遺憾你們不能一起用餐，但如果行程很緊，我們也不勉強。
肆、電腦軟體相關發明侵權實務

於專利侵害研討會中主辦單位邀請了來自美國、德國及英國三位資深專利律師為主持人，分別就各國目前的實務分析比較專利侵權的差異，由於各國對申請專利範圍形式的差異導致對專利權範圍的認定不盡相同，且各國處理專利紛爭的權責在法院，而各國法院對於侵害訴訟中是否爭議專利的有效性、侵權的判斷原則、訴訟管理期間的長短、判決以外解決紛爭的手段、假處分的程序及容易度等亦有不同，故對專利侵害的認定均不盡相同。而有關電腦軟體相關發明專利的侵權判例，在美國因已核准多件商業方法實施於電腦之專利而產生較多的爭訟，在歐洲及日本則因該類發明核准較少，而缺乏相關之侵權判例，但大家的共識均認為電腦軟體相關專利的侵權判斷較一般的侵權判斷複雜且較難成立。藉由相關之判例分析其原因如下：

一、更易面對權利不穩定性的挑戰

由於電腦軟體相關之發明准予專利是近10年的發展，而對該類發明是否為適格的標的一直是爭議的話題，且各國對相關的先前技術文獻的資料庫並無建立，故當專利權人主張權利時，被告均申請異議或無效審判，主張該專利非屬發明的標的及先前技術檢索不完整，企圖從根本上拔除該專利權，如：

(一)State Street Bank & Trust Co. v.s. Signature Financial Group, Inc.
(1998.7.23 CAFC判決)96-1327(47USPQ 2d 1596)

係有關State Street Bank 之階層型合夥資金的財務管理是否侵害Signature 之USP5, 193,056之Hub and Sports金融服務系統的爭議，St, Bank 首先即針對該發明是否屬法定發明提出攻防策略，最後認定屬於法定的發明。

(二)AT & T Corp. v.s. Excel Communications, Inc., Excel Communications Marketing, Inc. and Excel Telecommunications, Inc. 
(1994.4.14 CAFC判決)98-1338(50USPQ2 d 1447)

AT/T於長途電話服務時，將長途載子顯示器放入訊息記錄內，以方便載子間進行申請處理，該項技術是否侵害Excel專利的爭議，雙方首先即針對是否屬法定發明提出攻防，最後認定縱使是商業方法的專利申請，因符合101條的規定，而屬於法定的發明。

(三)Amazon.com Inc. v.s. Barnesandnoble.com Inc. and Barnesandnoble.com LLC
(No. C99-1695P)向華盛頓州西部地區西雅圖分部提起訴訟(1999.10.21)，同時申請臨時禁制。

Amazon.com雖擁有以One Click(Single action)訂購系統的專利US5,960,411，不過Barnesandnoble公司也提供了Shopping Cart 及Express Lane的銷售服務，只需要點選Express Lane Button即可購買。Amazon.com主張其單點技術屬於重要的技術革新，顧客使用滑鼠單點(擊)，即可完成商品(書)的訂購、支付與發送。Barnesandnoble公司對專利之有效性與侵害的申辯未被接受，1999.12.1決定假處分，阻止Express Lane的使用。CAFC有鑑於地方法院未充分檢討專利有效性就決定假處分，駁回該假處分的決定，於2001.2.14判決退回地方法院，要求繼續審理。

二、面對舉証的困難度

當專利權人已通過法院對該專利權的標的及專利要件認定後，將面臨舉證的問題，因為證明侵害係由專利權人負責舉證，而為證明侵害人侵害其電腦程式的執行步驟，專利權人必須對侵害人的經營架構及原始碼的指定有相當的瞭解及掌握，以便能從操作程式後顯示於顯示器上的結果來反推論這些原本是根本看不到的步驟；另證據揭示要到達何種種度才能認定這些抽象的步驟是為侵權，亦有相當多的爭論，故侵權成立的案例不多。以下尚有另一種不成立的態樣，International scientific公司以其第2939723號「網際網路計時使用扣款系統」之專利權，主張Bit cash公司使用於網際網路之預付型電子貨幣Bit cash小額結帳系統侵權，並向東京地方法院申請假處分。In.公司之專利係提供與網際網路連接服務的終端伺服器，使用者通過認證後與網際網路連接，並依據使用時間計算連接服務費用，Bit cash公司之結帳系統係使用人預先向該公司購買相當金額之信用卡額度，使用時經由ISP連接網際網路以進入Bit cash公司商品提供加盟店的網站，並依據Bit cash網站之指示輸入信用卡資訊，經Bit公司資料庫確認剩餘信用卡額度足以支付時，發送商品，並扣除及更新剩餘額度，法院認為ID認證之手續雖相同，但目的不同，一為連接網際網路、一為連接使用Bit cash，雖均有經費結帳，但目的亦不同，一為依據使用時間，一為購買品結帳，基於以上理由，駁回假處分申請。本案例中方法步驟均相同，但有部份步驟之目的不同，而被法院判定並非侵權，可知法院將專利權範圍限縮的極為狹窄，因為法院認為許多商業方法實施於電腦是很容易構想及具體化，不應該這些容易構想及具體化的專利造成壟斷及阻卻。

三、侵害行為與誰是侵害者的認定

由於電腦軟體相關之發明，許多是結合伺服器，網路及客戶的分散式處理系統及方法，其實施的方式包括經由網路傳送、發送資訊、經由網路分配程式、在網路上讓渡軟體、記錄媒體的生產與使用、使用網路上或記錄媒體的程式等，而可能產生直接侵害、間接侵害、共同直接侵害、間接侵害或部分侵害等侵權態樣。另外誰是侵害者，誰是共同侵害者，誰是教唆侵害者的認定亦相對困難，而這些狀況都可能在一件訴訟案中發生。

四、跨國界的經營交易行為如何認定

由於網路的便捷及無遠弗屆，使網路的經營交易無國界的限制，而專利是屬地主義，則若有部份係在境外實施應如何認定，例如德國企業使用設置在英國的伺服器，僅在德國經營交易時，是否侵害網路購物方法專利，又如，德國企業使用設置於德國的伺服器，在英國與德國兩地經營交易時是否構成侵害等。基於以上所述認定的困難性，法院對該等爭訟案的判決亦覺得相當頭痛，大多鼓勵當事人和解以節省龐大的訴訟費用，例如：

(一)Priceline.com Inc. v.s. Microsoft Corp. and Expedia, Inc.
(Civil Action No.399 CV1991 AWT)
向康乃迪克州地區聯邦地方法院提起訴訟(1999.10.13)

受到微軟子公司Expedia(旅遊服務)之Hotel Price Matcher (http://www.Expedia.com)的侵害，最後達成和解。Priceline. Com公司的USP5,794,207為買方列出旅遊計劃，航空、飯店等需求條件交給賣方，賣方依其條件提供符合之各種組合方案及估價傳回買方，由買方選擇最佳之方案。

(二)Juliette Harrington v.s. Yahoo! Inc.
(Case No. 4:99 CV 01751ERW)
向密蘇里州東部地區分部提起訴訟(1999.11.10)

Harrington(代理人Patent Marketing公司SBH, Inc.)的USP5,395,454(消費者自數個Website選擇商品，而且可以在一處統一購買之線上「Universal Shopping Cart」專利)受到雅虎的線上購物網站「Yahoo! Shopping」的侵害，而控告雅虎。於發現後達成和解。

(三)DoubleClick Inc. v.s. L90, Inc.
(C.A. No. 2:99 cv1914)
向維吉尼亞東部地區諾福克分部提起訴訟(1999.11.12)

DoubleClick公司擁有在網際網路上登廣告之方法/網路的USP5,948,061，因L90公司的廣告伺服器及追蹤軟體，其軟體與硬體侵害其專利，而控告L90公司，最後達成和解。

伍、歐洲專利局訴願委員會重要判例研究

一、1986年T208/84VICOM案

該案申請一種影像處理的方法，其發明是將所輸入之影像的數位資料，先排列成特定之二維陣列，該二維矩陣經過特定之運算後，得到一新的資料陣列，新的資料陣列接著取代所輸入之影像數位資料，可以自動得到比原來影像更為清晰之畫面。其申請專利範圍撰寫如下：

一種數位處理影像的方法，包含下列步驟：

以含有行及列安排的元素之二維陣列的形式，產生一操作矩陣，該操作矩陣的大小實質小於一資料陣列的大小；及該－操作矩陣實質掃描該資料陣列的元素，以一重複循環次數實質掃描該資料陣列使一核心操作矩陣產生一圍繞陣列並和用一新陣列取代該資料陣列；一其中該核心操作矩陣雖含有多個元素但在該掃描步驟中維持不，變該操作矩陣係由單一的圍繞資料陣列圍繞，該重複循環次數依傳統錯誤最小化技術而定，直到產生並輸出最後新資料陣列。

訴願委員會認為，本案是數學演算法用於資料的操作程序，利用程式之控制而實現，而此程序是可用數學方法描述，其結果產生影像的實值改變，具有技術性及技術效果。

結果：對技術性有貢獻的特徵，並非僅止於技術特徵，非技術特徵亦可能對技術性產生貢獻，而使其成為發明之標的。

二、1995年T769/92操作電腦管理系統的方法案

該案係顯示單一傳票格式於顯示單元上供各部門使用，並利用一微處埋器，管理財務及存貨進出，及更新對應的資料，其申請專利範圍撰寫如下：

一種用於操作電腦管理系統的方法，包括：一顯示單元，一輸入單元，一記憶體單元，一微處埋器，用於複數獨立的財務及存貨管理，包含下列步驟：

顯示單一傳票格式於該顯示單元上，該傳票格式包含一借方欄位、一貸方欄位及一商品代碼欄位；

利用該記憶體單元儲存程式及檔案，其中檔案包括：一分錄日記簿檔案、一商品項目主檔、一商品代碼主檔、一分錄總日記簿檔、一存貨主檔，其中商品項目主檔包含用於存貨管理借方科目資料與貸方科目資料，一商品代碼主檔包含用於存貨管理借方科目資料與貸方科目資料，上述資料係由螢幕上傳票主檔所輸入；

儲存分錄日記本資料在該記憶體單元；

更新對應商品主檔與商品代碼主檔的資料；

傳送日記簿中財務管理檔所需商品項目及商品代碼資料至總日記簿檔；

傳送日記簿中存貨管理檔所需商品項目及商品代碼資料至總日記簿檔；

輸出該分錄日記簿檔案、該商品項目主檔、該商品代碼主檔、該分錄總日記簿檔、該存貨主檔於顯示單元。

訴願委員會認為，申請案教示於電腦之記憶體中預先儲存了一些檔案及處理手段，電腦接收資料作進一步處理後趨動處理單元以執行其功能，這些教示的實施需要技術上之考量，此外，申請案中使用者界面之共用輸入裝置允許各獨立的財務及庫存管理系統之資料進入及使用，且更新後之資料又可為其他系統使用，具有技術效果及技術考量，符合發明的本質。

結果：人類交易活動藉由電腦、電腦軟體與商業方法形成資訊處理模式的商業方法相關的發明可為專利的標的。

三、1999年T1173/97案

該案係為解決找回失去或毀損的資料之方法，主要利用在交付的程序尚未完成該程序前已經失敗的事件中仍要繼續執行應用程式，並使未完成交付程序重新與該應用程式同步，其申請專利範圍撰寫如下：

一種儲存在電腦可讀取媒體內的程式產品，包含：

一電腦可讀取的程式裝置，用於使電腦控制一應用程式的執行；

一電腦可讀取的程式裝置，用於使電腦實施一交付程序，尤指一種用於去執行上述應用程式的兩階段交付程序；

－電腦可讀取的程式裝置，用於使電腦通知該應用程式，在該交付的程序尚未完成該程序前已經失敗的事件中仍要繼續執行；

一電腦可讀取的程式裝置，用於使電腦將該與應用程式不同步的未完成交付程序重新與該應用程式同步。

訴願委員會認為電腦程式、電腦程式產品在電腦上被執行時，若電腦程式、電腦程式產品在電腦上被執行時，若產生超出「程式與電腦間一般實體上關係之進一步技術性效果時」，則不應被視為程式本身而排除在可專利的標的外。

    1999年T1194/97案

該案為一種「儲存編碼後影像裝置」，其資料結構請求項內容載敘該資料結構係如何儲存，其申請專利範圍撰寫如下：

一種資料結構載體用於第１請求項之系統，該資料結構載體記錄編碼後的影像資料，該編碼後的影像資料形成連續可變長度的列，這些列被記錄在資料載體的軌道上，每個軌道均被賦予位址，其特徵在這些編碼後所形成的各可變長度列同時被賦予順序編號及列同步訊號，每個編號及結同步訊號均被儲存於記憶體中並指向各連續編碼後所形成之可變長度列的起始位址。

訴願委員會認為，一個載有功能性資料的記錄載體，並非為資料本身的揭示，不應基於專利法第52條第2項的除外規定而排除其可專利性，在本申請案中，功能性的資料包括：一個被編碼後影像形成可變長度列、列同步訊號、指向位址的順序編號及位址所定義的資料結構，該資料結構在電腦系統中操作時是具有技術特徵的，即適格為可專利之標的，而且此種請求項之撰寫方式（資料結構載體用於XX系統）是符合審查基準之規定。

結果：電腦程式及資料結構可寫進請求項

四、2000年T931/95 2000案

該案為退休金收益系統的裝置及方法，主要為所有雇主之登錄員工退休金之運用，包括一雇主信託機構及一人壽保險機構，雇主信託機構主要根據雇主現有人員之人數、年齡及月收入計算及接收客戶雇主的定期付款，人壽保險機構為各登錄員工投保購買並保管人壽保險單、投資証卷以產生收益、編制退休死亡或殘廢定期津貼等具體準備的未來計劃，並分配全部定期應付的津貼，其系統之申請專利範圍撰寫如下：

－用於管理至少一雇主的退休金收益系統，其特徵在於該系統包括：

－雇主信託機構；

－人壽保險機構；

雇主信託機構包括：

雇主繳款計算裝置，用於計算及接收各雇主的定期繳款；

人壽保險投保裝置，用於將部份繳款為雇主之登錄員工購買保險單並保管；

人壽保險賠款收集裝置，用於登錄員工死亡時為人壽保險機構接收及保管所述之保險賠款；

津貼計算裝置，用於決定登錄員工之定期津貼；投資裝置，用於將部份款項進行投資，並接收及保管全部收入；

定期津貼發放裝置，用於賠款及津貼之發放。

訴願委員會判決指出，以電腦等具體裝置的形式提出該商業方法的申請時，則具有技術性而符合歐洲專利協定第52條第1項之規定。而決定一個發明是否具有技術性而為發明的標的時，應考量請求項中的整體內容，包括技術特徵及非技術特徵，而非新的技術特徵及習知的技術特徵，以避免與進步性混淆。
結果：任何一裝置或物理實體用於完成或支持經濟活動，均屬發明的標的。且不以該發明之技術貢獻去判斷其是否具技術性而為發明的標的。

五、2004年T258/03案

該案為一種在一伺服器電腦執行拍賣方法，其申請專利範圍撰寫如下：

一種拍賣方法在一伺服器電腦執行，包含下列步驟：

(a)經由網路將被拍賣品資訊傳到顧客電腦，每個顧客電腦屬於一拍賣者；

(b)經由網路自顧客電腦接收拍賣訂單，每一筆含有買拍賣品之一期望價格及競爭狀態時的最高價格；

(c)儲存所接收每一下標者訂單資訊在伺服器電腦中；

(d)定一拍賣價格；

(e)使用存於伺服器電腦的資訊決定是否有下標者提出的期望價格等於或高於拍賣價格；

(f)如果在步驟e)沒有下標者，降低拍賣價格，重複步驟e)；

(g)如果在步驟e)超過一名下標者，判斷是否有超過一名下標者拍賣價格少於或等於其期望價格而產生競爭狀態，並儲存該等下標者訂單資訊在伺服器電腦中；

(h)如果競爭狀態產生，依預設的值提高拍賣價格；

(i)排除期望價格低於增加後拍賣價格的競標者，使用拍賣下單資訊指定其他競標者；

(j)評估在步驟i)所指定者間是否有競爭狀態；

(k)重複步驟h)、i)和j)，如果在步驟j)無競爭狀態，決定剩下的一名競標者為成功競標者；

(l)若在步驟g)無競爭狀態，決定剩下的一名競標者為成功競標者。

訴願委員會判決指出，一個非技術的活動亦可藉由使用技術裝置去賦予其技術特徵，而任何發明使用了技術裝置產生功效，就可使請求項符合發明的定義，且這個原則無關於請求項的範疇。

結果：任何非技術的活動或目的，藉助電腦來實施，將被視為具技術性，不再被視為非發明之標的。
陸、結論及建議

經過前述判例研析及訪談整理，可歸納出以下值得我國專利審查實務參採的原則：

1、 歐洲專利局判例決定的演變，是逐漸降低發明定義的障礙，進步性障礙未見鬆動，讓申請人有較高取得檢索報告之機會。我國基準亦應朝此方向修正，讓申請案有較高之機會進入專利要件審查之機會。

2、 歐洲專利局認為在發明定義審查時中，最重要的是申請專利之發明要有技術性，這是必須堅守的原則，但技術性之解釋應隨產業之發展保持彈性，例如程式的技術步驟，即使含有數學演算步驟並不應視為屬數學方法本身，又如存在載體上的技術性資料，並不應視為屬資訊表達本身，我國基準似應採此立場。

3、 判斷方法請求項是否符合發明定義，2004年日立案建立不必對請求項中的技術特徵與非技術特徵有不同考量的原則，且發明定義之判斷原則為使用了技術裝置即可，與請求項之範疇無關，可說方法請求項通過發明定義的門檻大符降低。有關此部份對發明定義之認定似乎過於寬鬆，建議我國基準對方法請求項之撰寫仍應要求必須以電腦執行了哪些步驟的角度將技術手段寫入，若有欠缺，仍應視為不符發明定義。

4、 裝置請求項只要有具體的裝置、系統，即很容易符合發明定義。但有關電腦軟體之發明，許多只是昔知裝置之組合，故對進步性審查，應在申請專利之發明中尋求程式化過程的技術問題，亦即指出軟體工程師所面對的技術問題，例如網路資料傳送的速率化、親使用者的程式設計，以技術手段解決此問題，而且要有技術貢獻。

5、 歐洲專利局認為既有技藝是指既有技術，不含非技術的公開資料，「熟悉技藝者」是指軟體工程師(2003年RICOH案)，因此，以軟體程式取代商業活動等人工，亦即以軟體程式達到自動化的過程，很容易被認為是顯而易見的，從2000年之PBS案、2002年COMVIK之兩SIM卡案、2003年ROCOH案、2004年日立案，可知在前述判斷原則下很難通過進步性審查。我國目前於審查電腦軟體發明之進步性時對既有技藝是否不含非技術的公開資料，熟悉技藝者是否指軟體工程師，仍混沌不明，此部份十分值得參考。
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