中華民國99年3月  日核定
智慧財產專業人員培訓計畫

專利工程師職能基準與能力鑑定制度
一、緣起與依據
在全球化及專業分工之趨勢下，各產業職能基準之建立及職能之評鑑已成為趨勢。為提升我國產業智慧財產人才素質，支援國家產業經濟朝向知識創新發展，經濟部智慧財產局（以下簡稱「智慧局」）依97年第2次經濟部產學合作暨人才發展推動小組會議之決議，自98年度起推動「專利工程師之職能基準及能力鑑定制度」，並委由「智慧財產培訓學院」規劃建置。
二、目的

為能提供各界「專利工程師」明確之工作內涵、定義及學習目標，作為業界選才及員工訓練之運用，以及供學界與教育界設計合適之專業課程及評量標準。
三、專利工程師職能基準

  (一)工作描述
辦理專利檢索、專利佈局策略及專利分析；撰寫專利說明書、進行專利申請、答辯以取得專利；專利權維護管理、舉發答辯，及協助專利爭訟處理以確保專利權；專利權加值運用。
  (二)學經歷資格
需符合以下任一項資格者：
1. 公立或立案之私立專科以上學校或符合教育部採認規定之國外專科以上學校畢業。
2. 具2年以上專利實務相關工作經驗。
  (三)應具備職能

1. 規劃專利策略：瞭解產業技術最新發展資訊、瞭解產業中競爭對手的專利技術運用、建議可專利技術研發方向。
2. 執行專利分析與佈局：專利檢索、專利分析、專利佈局組合。
3. 專利提案評估與委外管控：研擬專利提案之流程與自辦或委外申請評估、管控委外案件及評核專利說明書。
4. 專利說明書撰寫及申請：確認專利技術內容並撰寫專利說明書、專利申請程序之管控與處理。
5. 維護及確保專利權：確保與管理專利權效力、舉發案件處理及協助專利爭訟案件處理。
6. 協助專利權運用：協助專利交易管理、協助專利加值運用。
  (四)績效行為指標

1. 能夠定期或配合需要分析整體產業發展趨勢與競爭對手的市場資訊，產出分析報告以掌握產業脈動及對手研發方向，據此規劃出組織專利策略。。
2. 能夠依公司策略需要或研發人員需求，運用檢索工具、方法與專利及專業知識，準確縮小檢索範圍找到目標相關之技術專利，產出關聯性的專利資訊圖表。

3. 能夠依公司策略需要或研發人員需求，運用檢索工具、方法與專利及專業知識，確認檢索範圍，找到目標相關之技術文獻，並具體規劃專利說明書撰寫策略。
4. 將專利檢索的資訊經由分析技術方法產出各式圖表，並整理成技術發展趨勢與產品開發策略分析的報告。

5. 將申請專利範圍的各請求項加以拆解分析，以利研發人員能進行專利上的迴避設計，降低侵權風險。
6. 參與研發專案，建議專利權的佈局，並協助公司於研擬技術發展策略、授權策略，專利申請策略。
7. 設定專利提案評核標準，於研發工程師提案及審核專利申請案時提供建議，並評估專利申請需自行或委外辦理。

8. 例行性或逐案參與專利案件相關會議，依公司需求、專利事務所/專利師撰稿品質及所能提供的服務定期做1份評估表，並在成本控制範圍內挑選符合需求的專利事務所/專利師。

9. 整理案件狀態表，以掌握專利申請狀態。
10. 自專利申請起至專利審定的過程中，管控申請相關事宜。
11. 處理核駁、答辯…等事項，確保順利取得專利權。
12. 確認發明人或研發部門要申請的專利技術，撰寫正確合適的申請專利範圍，明確而能據以實施之發明說明暨符合格式要求，清楚完整符合規定的圖式。
13. 暸解專利申請程序與實務，提出申請、補正、解決送案申請過程中的相關問題，及期限控管，確保順利取得專利權。
14. 設計一套專利稽核辦法，判斷專利與公司競爭力相關度、專利商業價值與有效性，以決定專利權之維護、移轉或拋棄。

15. 檢視現有專利權技術情形，針對新創技術，補強專利組合。
16. 針對他人專利提出舉發。

17. 針對舉發案件適時提供答辯資料或更正等建議，以維護專利權。

18. 針對專利爭訟案件，提供技術面之協助。

19. 針對專利侵權案件，將請求項的構成要件加以拆解分析，提供專利侵害鑑定、技術面及法律攻防面之協助。
20. 配合公司專利運用策略，協助提供專利技術面分析意見，供專利權管理運用決策參考。
  (五)應具備之相關知識

1. 專利相關技術知識

2. 產業技術趨勢
3. 專利檢索

4. 專利地圖分析

5. 國際專利分類

6. 專利分析的步驟與方法
7. 專利佈局策略

8. 專利申請策略

9. 專利佈局組合策略

10. 專利迴避分析
11. 專利申請案提案審核

12. 專利申請案品質評估

13. 專利事務所/專利師能力評估
14. 專利委任流程管理
15. 專利法
16. 專利程序審查基準及實務
17. 發明專利審查基準及實務
18. 新型專利審查基準及實務
19. 新式樣專利審查基準及實務
20. 專利說明書撰寫及閱讀
21. 專利有效性分析
22. 專利舉發基準及實務
23. 專利侵害鑑定理論
24. 發明、新型及新式樣侵害鑑定分析
25. 專利爭訟實務
26. 專利侵權要件及損害賠償計算基本認識
27. 專利侵權之證據保全與保全程序基本認識
28. 專利授權、設質、信託、繼承、技術移轉、讓與等實務基本認識
29. 智慧財產權基礎認識
30. 專利加值模式與策略
31. 專利商品化基本認識
32. 專利評價基本認識
  (六)應具備之相關技能

1. 產業技術評析技巧

2. 閱讀產業分析報告及技術文件的能力
3. 專利關鍵字的運用技巧
4. 專利語言文字之理解力及分析力
5. 創新思考
6. 邏輯分析
7. 整合規劃
8. 溝通及協調能力
9. 熟悉專利申請案形式要件
10. 溝通能力
11. 撰寫專利說明書的技巧
12. 熟悉申請專利範圍撰寫方式及語法
13. 專利技術評估與分析整合與判斷能力
14. 分析判斷與策略思考
15. 市場敏感度
四、專利工程師能力鑑定
(一)業務類別
1. 技術工程類
2. 程序控管類
3. 檢索分析與加值運用類
(二)考試科目
1. 專利法規(共同科目)
2. 專利說明書撰寫實作(技術工程類)
3. 專利審查基準及實務(技術工程類)
4. 專利程序審查及專利權管理(程序控管類)
5. 專利檢索與專利分析(檢索分析與加值運用類)
6. 專利加值運用與策略(檢索分析與加值運用類)
(三)能力指標
1. 專利法規：

（1） 瞭解我國專利法及施行細則規定

（2） 熟習實務運作
2. 專利說明書撰寫實作：

（1） 確認發明技術特徵能力
（2） 撰寫正確合適的申請專利範圍

（3） 能撰寫發明說明，達到明確、充分、得據以實施之程度
（4） 規劃符合規定的圖式

3. 專利審查基準及實務：
（1） 瞭解專利審查基準相關實務運作
（2） 瞭解並熟習專利實務

4. 專利程序審查及專利權管理：

（1） 瞭解專利申請程序與實務
（2） 瞭解專利權之取得、維持及異動實務

5. 專利檢索與專利分析：
（1） 具備專利檢索專業能力

（2） 能製作專利資訊圖表

（3） 完成專利分析報告

（4） 拆解分析申請專利範圍之各請求項
6. 專利加值運用與策略：

（1） 具備參與整體產業發展趨勢分析與瞭解市場資訊之能力

（2） 協助提供專利技術分析意見

（3） 提供專利權佈局規劃之分析資料

（4） 依據公司技術發展策略、授權策略，專利申請策略之方向提供被指派之資訊分析
(四)報考資格
需符合以下任一項資格者：

1. 公立或立案之私立專科以上學校或符合教育部採認規定之國外專科以上學校畢業。
2. 具2年以上專利實務相關工作經驗。
(五)測驗內容
1. 專利法規：專利法及其施行細則、巴黎公約之專利部分、與貿易有關之智慧財產權協定之專利部分。
2. 專利說明書撰寫實作：專利說明書撰寫之撰寫方式、技巧、語法、邏輯分析、評估、整合與判斷能力。
3. 專利審查基準及實務：發明專利審查、新式樣審查、新型形式審查、舉發。
4. 專利程序審查及專利權管理：專利程序申請與實務，包括新申請案之申請、補正、特殊申請、再審查、舉發及其他相關之程序審查、專利權之取得、維持、異動及消滅。
5. 專利檢索與專利分析：專利檢索、IPC國際分類(結構、原理原則)、專利地圖分析(管理圖、技術圖、請求項之權利範圍分析)。
6. 專利加值運用與策略：專利商品化基本認識、專利評價基本認識、專利加值模式與策略基本認識、專利佈局策略基本認識、專利申請策略基本認識。
(六)測驗方式
1. 專利法規：紙筆測驗(120分鐘)

2. 專利說明書撰寫實作：紙筆測驗(180分鐘)

3. 專利審查基準及實務：紙筆測驗(120分鐘)

4. 專利程序審查及專利權管理：紙筆測驗(90分鐘)

5. 專利檢索與專利分析：紙筆測驗(90分鐘)

6. 專利加值運用與策略：紙筆測驗(90分鐘)

(七)測驗題型
1. 專利法規：申論式及測驗式混合試題

2. 專利說明書撰寫實作：申論式

3. 專利審查基準及實務：申論式及測驗式混合試題

4. 專利程序審查及專利權管理：申論式及測驗式混合試題

5. 專利檢索與專利分析：申論式及測驗式混合試題

6. 專利加值運用與策略：申論式及測驗式混合試題

(八)授證標準
1. 技術工程類：3年內完成本類別各科考試（科目1.、2.、3.）且各科成績均達到60分，即授予『技術工程類』證書。
2. 程序控管類：3年內完成本類別各科考試（科目1.、4.）且各科成績均達到60分，即授予『程序控管類』證書。
3. 檢索分析與加值運用類：3年內完成本類別各科考試（科目1.、5.、6.）且各科成績均達到60分，即授予『檢索分析與加值運用類』證書。
(九)換證辦法
1. 各類證書有效期間：5年。

2. 換證標準：需符合下列標準之任一項，始得發換新證。

（1）參與測驗主題相關之訓練課程，逾24小時以上。
（2）研習機構聘用或邀請擔任與測驗主題相關之授課達6小時以上。
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