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隨著人工智慧（AI）、區塊鏈及物聯網等新興科技帶來第四次工業革命浪潮，

專利審查實務迎接新的挑戰，因應之道，乃明確化審查基準，釐清新興科技的審

查概念，以利判斷其適格性及進步性等專利要件，俾便專利權的取得與否具有可

預見性，進而促進產業創新。我國現行專利審查基準於 2021年 7月 1日施行第

四版之電腦軟體相關發明審查基準，本次修訂除增加 AI等新興科技相關案例外，

另鑒於電腦軟體相關發明的特殊性，尤以適格性與進步性為主要修訂對象。本月

專題「電腦軟體相關發明審查之比較分析」以我國電腦軟體相關發明審查基準關

於適格性與進步性的修訂歷程出發，探討美、日、歐等國家之相關審查基準，以

及我國因應新興科技之策略。本月論述「從 Booking.com案論美國商標法對通用

名稱之判斷與認定」藉由代表性案例作為中心，解析論述美國商標實務對於通用

名稱之見解。

歷年來有關我國電腦軟體相關發明的審查規範，深受美、日、歐等國家之法

規及實務運作影響，從修訂審查基準的歷程，可以窺見我國逐漸擴大的專利保護

標的。專題一由朱浩筠所著之「我國電腦軟體相關發明審查基準有關適格性與進

步性之修訂沿革及其剖析」介紹我國歷次修訂電腦軟體相關發明審查基準的時空

背景及其變革；比較修訂時所參考之美、日、歐相關審查基準規定；總結我國於

修訂電腦軟體相關發明審查基準所面臨的難題與困境。

面對新興科技所帶來的衝擊，各國之專利制度與專責機關如何因應，如何在

保護產業促進創新與避免不當獨占間劃清界線中取得平衡，在在影響電腦軟體產

業的發展。專題二由馮聖原、高健忠所著之「美日歐因應新興科技電腦軟體發明

審查原則比較分析」概述美、日、歐之電腦軟體相關發明審查基準，分析其在適

格性、新穎性及進步性等專利要件之審查原則，以及對於新興科技所採取之因應

策略，期能幫助我國業者了解相關規定，並作為全球專利布局之參考。
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通用名稱因無法取得後天識別性而無法獲准註冊，然而隨著社會或語言之變

遷，消費者的認知也隨之改變，美國司法實務對於通用名稱之態度，亦有所變動。

本月論述由馮震宇所著之「從 Booking.com案論美國商標法對通用名稱之判斷與

認定」首先介紹美國商標法對於通用名稱的規範及判斷原則，次而介紹 Booking.

com案之爭點及法院見解，析論在 Booking.com案之後，美國商標學界與實務界

對該判決之迴響，以及市場調查在此類案件中的重要性。

本期文章內容豐富實用，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。
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