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大綱

•人工智慧與專利的關係

•人工智慧專利的申請現況(以台灣為例)

•如何提出新申請案

•核閱專利說明書時的注意事項

•針對官方審查意見提出申復

•申請國外專利時的注意事項

•不想申請專利？

•結論
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人工智慧（AI）與專利的關係

•對「利用AI技術的創作」來申請專利：

• 適格性？進步性？充分揭露？

•人工智慧創造之發明(AI-Generated 
Inventions)來申請專利。

• AI是否為適格的發明人？

• 例：EP1827163、EP18275174，發明人
DABUS(AI機器人)
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人工智慧專利的申請現況(TW)

•技術面向
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項目 比例

神經網路的應用，且以神經網路作
為核心技術手段

31%

非神經網路的機器學習/僅簡略提
及機器學習而無法判斷是何種機器
學習技術

23%

神經網路為可選手段之一 17%

資料來源：智慧局
「我國人工智慧相關專利申請概況及申請人常見核駁理由分析」(108年10月)
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人工智慧專利的申請現況(TW)

•功能面向
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項目 比例

電腦視覺 49%

預測分析 29%

控制方法 8%

語音處理 6%

自然語言處理 4%

資料來源：智慧局
「我國人工智慧相關專利申請概況及申請人常見核駁理由分析」(108年10月)
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人工智慧專利的申請現況(TW)

•應用領域的面向
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項目 比例

工業與製造業 24%

生命與醫療科學 17%

個人裝置 13%

商業 12%

運輸 10%

資料來源：智慧局
「我國人工智慧相關專利申請概況及申請人常見核駁理由分析」(108年10月)
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人工智慧專利的申請現況(TW)

•功能與應用的交叉分析：
1. 「電腦視覺」用於「工業與製造業」136案，

數量最多。

2. 「預測分析」用於「工業與製造業」、「商
業」、「生命與醫療科學」、「運輸」、
「銀行與金融」等，應用最多。

3. 「個人裝置、計算與人機介面」對應到「電
腦視覺」、「語音處理」、「機器人科學」、
「預測分析」、「控制方法」等，被最多功
能支持。

7
資料來源：智慧局
「我國人工智慧相關專利申請概況及申請人常見核駁理由分析」(108年10月)
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如何提出新申請案

• 作功課！專利檢索的工具：

• TPSS： twpat.tipo.gov.tw

• GPSS：gpss.tipo.gov.tw

• Google Patent：patents.google.com

• 限縮檢索範圍時，建議的IPC類別：
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IPC類別 意義說明

G06N5* 利用基於知識模式之計算機系統

G06F17* 專門適用於特定功能的數位計算設備或數據加
工設備或數據處理方法

G06N99* 本次類其他各目中不包括的技術主題

G06N3* 基於生物模式之計算機系統

G06N7* 基於特定數學模式之計算機系統
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如何提出新申請案

• 選擇申請類型：

• 發明：

• 實體審查，審查時間約申請日起算1~1.5年。

• 專利期限：申請日起算20年。

• 新型

• 形式審查，審查時間約申請日起算2~3個月。

• 專利期限：申請日起算10年。

• 發明新型一案二請。

• 新型專利先公告。

• 發明專利享有權利接續的好處。 11
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如何提出新申請案

• 現有技術的缺點

• 非技術性的缺點…(X)

• 新申請案所欲達成的功效

• 非技術性的功效…(X)

• 揭露達成功效的技術手段

• 系統方塊圖：說明電腦硬體之間的連接關係

• 流程方塊圖：說明電腦軟體執行的運作步驟
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技術手段
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資料輸入 黑盒子 結果輸出

曾經：資料庫
過去：演算法
現在：AI模型

馬

驢From: Photo AC
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黑盒子需要揭露到什麼程度？

• AI模型本身有改良：

• 應充分揭露改良之處，如：AI模型的架構，輸
入層指定的參數，特殊的隱藏層。

• AI模型看到人類無法察覺的關係：

• 由臉計算出血糖高低？

• 手機門號與手機門號持有者的廣告推送屬性？

• 僅是應用現有的AI模型：

• 較不需要著墨於AI模型本身、訓練時的參數等。

• 應強調AI模型與其他軟硬體單元之間的組合關
係。 14
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一種自動分類動物的閘道器
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一種判斷馬科動物的方法
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資料輸入 黑盒子 結果輸出
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核閱專利說明書時的注意事項

• 申請專利範圍
• 方法請求項

• 裝置或系統請求項（伺服器或是終端機？）

• 電腦可讀取紀錄媒體請求項

• 電腦程式產品請求項

• 實施方式
• 技術手段：充分揭露？還是適度地揭露？

• 功效：是否確實達到技術上的優點。

• 專利圖式
• 是否搭配技術手段能充分理解？ 17
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針對官方審查意見提出申復

• 常見的審查意見（517件申請案）

18

項目 案件數

不符發明之定義 21件

說明書未明確且充分揭露 62件

請求項不明確 190件

不具新穎性或進步性 405件

其他 128件

資料來源：智慧局
「我國人工智慧相關專利申請概況及申請人常見核駁理由分析」(108年10月)
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不符發明之定義

•問題點：
• 本質上是數學或商業方法。

• 未能解決技術問題，僅是簡單利用電腦。

•如何克服？
• 若僅是將人工智慧用於分析商業資料，未解決
技術方面的問題，很可能會被認定為不具技術
思想。

• 若說明書中詳細記載技術方面的實現手段，或
說明與特定技術應用的聯結及因果關係，則較
易被認可具有技術性。

19
資料來源：智慧局
「我國人工智慧相關專利申請概況及申請人常見核駁理由分析」(108年10月)
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說明書未明確且充分揭露

•問題點：
• 說明書中對於技術細節簡單帶過，導致其他
人無法據以實現。

• 擔心被他人抄襲，所以不揭露技術細節。

•如何克服？
• 藉由申請時說明書已明確記載的內容，論述
為何可藉由該些內容明瞭審查人員所質疑的
部分。

• 刪除請求項中對應的技術特徵。
20

資料來源：智慧局
「我國人工智慧相關專利申請概況及申請人常見核駁理由分析」(108年10月)
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請求項不明確

•問題點：（未修正僅申復的案例）

• 請求項未明確界定某資料的來源。

• 附屬項語意不清。

• 請求項記載不清楚，無法解釋語音的產生步
驟。

21
資料來源：智慧局
「我國人工智慧相關專利申請概況及申請人常見核駁理由分析」(108年10月)
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請求項不明確

•如何克服？

•只要從說明書補充技術特徵進請求項中，
一般都能克服不予專利之事由。

•若認為審查意見合理，就應配合修正，
補充或調整技術特徵；若認為審查意見
不清楚，或不認同其意見，建議以電話
與審查人員溝通。

22
資料來源：智慧局
「我國人工智慧相關專利申請概況及申請人常見核駁理由分析」(108年10月)
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不具新穎性或進步性

•問題點：

• 新穎性：引證文件已揭露了申請案全部的技
術特徵。

• 進步性：引證文件的組合，可以輕易聯想到
申請案的技術特徵。

23
資料來源：智慧局
「我國人工智慧相關專利申請概況及申請人常見核駁理由分析」(108年10月)
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不具新穎性或進步性

•如何透過修正克服？
• 暫無不予專利之事由的附屬項之技術特徵併
入獨立項。

• 刪除不具新穎性或不具進步性的請求項群組。
• 將原本僅記載於說明書中，而未界定於請求
項的技術特徵，修正進請求項中。

• 不具新穎性或進步性的附屬項技術特徵併入
獨立項。(成功機會較低)

• 藉由申復理由說服審查人員。(成功機會較
低)

24
資料來源：智慧局
「我國人工智慧相關專利申請概況及申請人常見核駁理由分析」(108年10月)
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其他繼續爭取的策略

•初審核駁審定，提出再審查：

• 不同的審查委員，可能有不同的心證。

• 透過修正，適度限縮申請專利範圍。

• 提出面詢，透過面詢機會探知審查委員的心
證。

25
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申請國外專利時的注意事項

• 各國對於AI專利的審查重點略有不同：

• 台灣：不可以是非技術思想、簡單利用電腦。

• 中國大陸：重視演算法特徵或商務邏輯和方法
特徵是否在具體技術應用領域用以解決某個具
體技術問題特徵。

• 日本：著重軟體與硬體間之協同實施。

• 美國：因應Alice/Mayo測試法，避免僅是藉
助電腦為工具來執行『抽象概念』。

• 歐洲：是否達成進一步的技術效果。
26

各國審查基準仍
在不斷進化
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申請國外專利時的注意事項

• 主張台灣案作為國際優先權的母案

• 申請費用低，事務所的作業速度快。

• 絕大部分的國家都可以主張台灣案的國際優先
權。

• 台灣案申請日起12個月內，才可享有主張國際
優先權的利益。建議依據商業考量決定布局國
外市場，而非台灣專利申請案的審查結果。

27
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不想申請專利？

28

我想用「營業秘密」!!
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不想申請專利的原因

•不想公開AI模型的架構。

•不想公開使用哪一個AI模型可以達到應
用最佳化。

•不想公開有效訓練樣本的後設資料
（meta-data）。

•不想讓他人知道電腦軟硬體運作的背後
涉及AI相關技術。

29
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營業秘密的要件

•營業秘密法第2條規定：

• 本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、
配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售
或經營之資訊，而符合左列要件者：
一、非一般涉及該類資訊之人所知者。
二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價
值者。
三、所有人已採取合理之保密措施者。

30
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營業秘密的侵害態樣

•營業秘密法第10條規定：
一.以不正當方法取得營業秘密者。

二.知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘
密，而取得、使用或洩漏者。

三.取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知
其為第一款之營業秘密，而使用或洩漏者。

四.因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法
使用或洩漏者。

五.依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故
洩漏者。 31
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救濟手段

•「侵害排除」的請求權（第11條）

•「侵害防止」的請求權（第11條）

•「損害賠償」的請求權（第12條）

•刑事救濟（第13-1條）

32
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保護營業秘密的措施

•保密條款

•競業禁止約定

• 公司法第32條前段：經理人不得兼任其他
營利事業之經理人，並不得自營或為他人經
營同類之業務。

• 公司法第209條：董事為自己或他人為屬於
公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其
行為之重要內容並取得其許可。

• 民法/勞基法：雇主和員工自訂。 33
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結論

• AI模型本身或AI模型的應用，仍會是近
年專利申請案中，運用新興科技常見的
申請標的。

•考量商業利益，申請人應以多角度思考
如何善用智慧財產權和法律來維護自身
權益。

34
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Q&A
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