EPO有關電子商務專利的審查方向
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1、 前言

在由USPTO、JPO與EPO三國的專利局所共同進行的「三邊計劃（Trilateral Project）」中，有關軟體與商業方法的審查標準，一直是其研究的重點之一。在去年（1999）9月，三國專利局決定對商業方法的審查標準進行比較研究（ comparative study），並於去年的11月開始進行。終於，在今年（2000）六月的三邊技術會議（Trilateral Technical Meeting）上，USPTO與JPO提出了其研究的成果。

雖然EPO沒有加入這次的研究，但在附錄中，EPO提出了審查商業方法與以電腦實施之相關發明時的審查方案，以供USPTO與JPO作為參考。以下即依該方案，介紹EPO在審查商業方法與以電腦實施之相關發明時所採取的觀點。

二、「商業方法」相關專利的審查

以EPO的觀點，商業方法的申請專利範圍可以分為三類：

1. 抽象的商業方法

所謂「抽象的商業方法（abstract business method）」，係指在申請專利範圍中，並未舉出任何執行該方法的裝置。

若所主張之發明屬於此類，基本上，由於其僅為商業方法「本身（as such）」，故EPO會以EPC第52條第2項與第3項為理由加以核駁。

有人可能會將此類的專利拿來與T1173/97號判決（OJ 1999, 609）作類比，而主張商業方法的概念並不一定會等同於商業方法「本身」。對於此一觀點，EPO認為該判決的理由係與程式與電腦之間不可分離的關係有關。基於程式與電腦之間的特殊關係，可以主張電腦程式或電腦程式概念係具有「技術性效果（technical effect）」。然而，沒有理由顯示相同的理念可以應用到抽象的商業方法上。

當最初的申請專利範圍落入本類時，申請人可藉機會將其修正，使其記載執行該方法的電腦裝置，而使其成為第二類。

2. 主張一種商業方法，其中至少某些步驟係由電腦、電腦網路或其它傳統的程式電子裝置來執行（以電腦實施之商業方法）

目前大部份正在審查中的申請案多半為本類。關於本類的發明，EPO會以與審查其它電腦相關發明相同的方式來審查。

此種審查的標準係與T769/92號判決（OJ 1995, 525）一致。在該判決中，其申請專利範圍係主張一種商用文書的資料處理方法。該判決內容若簡而言之，即所主張的發明，若為以電腦來實施EPC52條中所述範疇之任何一種（遊戲、美術創作或資料呈現等）的發明時，該發明即應依與審查其它電腦相關發明相同的方式來進行審查。

3. 主張一種商業方法，其中至少某些步驟係由其他（電腦以外）的特定裝置，如行動電話（除電腦之外的）等來執行。

落入本類的申請案很少見，但並非沒有。關於本類的發明，EPO也會以與審查其它電腦相關發明相同的方式來審查。

由於審查以電腦實施之發明的方案，係由與該領域相關的BoA（Board of Appeals）的判決（尤其是T1173/97號判決）而來，所以一般在爭論的，係為對於「非以電腦實施」的商業方法發明，也應該有其特殊的審查方式，尤其相對於傳統上，以EPC第52條中「對產業無技術上的貢獻」為理由來核駁這方面。然而，如此將造成困擾，且申請人將因為審查標準的不一致而無所適從。再者，如上所述，此種的申請案件數量相當少。所以特別針對此類的案件另立一新的審查標準是不符成本且不明智的。

三、以電腦實施之發明的審查

 
在EPO，所謂「以電腦實施之發明（computer-implemented inventions）」，係包括在申請專利範圍中，有記載電腦、電腦網路或其他傳統的可程式電子裝置等，藉以由電腦可執行的新的程式或程式集，來實現在申請專利範圍中所述的特徵。此種申請專利範圍的形式可為：a) 操作該等傳統裝置之方法、b) 執行該方法的裝置（載入有該程式）、或者c) 如T1173/97中所提及，一種程式本身（a program itself）。
到目前為止，審查方案中並未對發明的基本目的（如，商業活動或提供一種新的娛樂等）這一方面有所區分。


對於以電腦實施之發明，EPO的審查方案如下：


1. 若申請專利範圍所主張的標的，包括了電腦或欲於電腦上執行的程式碼，則先假設其並未因EPC第52條而排除其可專利性。


2. 接著，對該申請專利範圍的標的進行新穎性與進步性的審查。此部份係依據原有的審查基準來完成。尤其，判定該發明所欲解決的目標技術性問題（objective technical problem）時，必須在與最接近的習知技術作比較以判斷其進步性時，以整體觀之來判定。若無法判定其具有欲解決的目標技術性問題時，該申請專利範圍就須以缺乏進步性為理由來核駁。


在上述的方案中，並未提及T1173/97中所稱之「更進一步的技術性效果（further technical effect）」。EPO解釋其理由為，首先，此概念會同時對申請人與審查委員造成困擾；再者，在該判決中分辨「技術性效果」與「更進一步的技術性效果」的原因，是由於在EPC第52條列舉除外中，「電腦程式」的出現。如果將「電腦程式」這一項自EPC第52條中移除，就不需要作此種分辨了。由此可以推論，BoA基本上是希望以電腦實施的發明的可專利性，不要被EPC第52條所排除。


由於在EPO先前的審查基準中，對於發明需審查其是否具有欲解決的目標技術性問題，所以在審查以電腦實施之發明時，不需要再考慮「更進一步的技術性效果」。因為若一個發明具有欲解決的目標技術性問題，則其自然就會滿足「具有更進一步的技術性效果」的要求。此外，由於需具有欲解決的目標技術性問題為長久以來所建立的標準，故此一審查方案不會導致先前核準的專利被核駁。唯一的改變在於，針對在審查以電腦實施之發明時，需不需要考慮「更進一步的技術性效果」這一個問題，原本結論是隱藏起來的，現在則被明確地表現出來。


然而，由於申請人在答辨時，可能使用「更進一步的技術性效果」這個觀念，所以EPO要求審查委員還是應該熟悉此一觀念。


毫無疑問地，到底哪些問題可以構成一個「目標技術性問題」將會持續地爭論下去。事實上，這個問題與之前爭論哪些發明具有「技術性貢獻」的問題是很相似的，其差別僅在於在不同審查階段出現而已。關於此點，EPO表示將持續延用BoA的判決，並以從前判斷何者具有「技術性貢獻」的觀念，來判斷一個發明所解決的問題，是否構成一個「目標技術性問題」。需強調者，根據第T769/92號判決，用電腦來實現的商業方法是可以具有「技術性考量（technical consideration）」的，所以若在申請專利範圍中，對於實施的特徵有所主張，則其可以被視為一種解決技術性問題的方法。
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