第二章　美國專利保護植物的演進
根據美國現行的專利法及綜合各國實務及學術見解，發明為自然法則的技術思想之高度創作。欲取得專利權的保護，需具備一定之保護要件。簡而言之，具有可專利性的要件包括新穎性（novelty）、非顯而易見性（non-obviousness）、產業可利用性（utility）以及可實施性（enablement）。新穎性，指該發明未曾被公開或在市場上使用。非顯而易見性，指熟於該項技藝之技術者所非能輕易完成，對於既有技術產生實際上的進步效果。產業可利用性，指凡新發明具工業上之價值者。可實施性則是意指對該專利之描述必須達到他人可重複實施的地步。所申請的發明需經過專利主管機關進行要件之審查後，方能獲得專利之保護。

由於專利法最初是設計用來保護工業上的智慧財產，所以以美國而例最初根據自然產物原則、活體、不具非顯而易見性、無法符合文字敘述、不具可再現性等理由，不給予植物品種專利保護。但是隨著科技之發展，對於智慧財產權保護植物品種的需求日與俱增，美國的立場就不再是如此的絕對，遂根據諸多法院的判決判例以及透過法律解釋的方式逐一排出以專利保護之障礙，使得目前在美國可以專利法來保護植物品種。

第一節 美國對植物品種不授與專利保護期

第一項　自然產物原則


 1790年至1970年間，植物品種在美國法上欲尋求專利法之保護中，最常面臨的阻礙為自然產物法則(product of the nature doctrine)。美國專利商標局(U.S. Patent and Trademark Office簡稱USPTO )起初不承認植物品種能夠接受專利之保護。美國最高法院在American Fruit Growers v. Brogdex Co 
以及Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.
案中認為植物品種不是屬於製造物(manufacture)，所以不具可專利性。此時一般的見解認為若授與專利於自然產物將會阻礙其他人對於研究的發展，且阻礙科學的進步，所以只要是被認為是自然產物則不具有可專利性。

第二項 活體(Living Organism)
另外，除了自然產物原則，反對植物品種授予專利保護的理由則是認為專利是用來保護無生命的技術，而植物及其相關的發明是屬於生物活體，所以不予以專利保護。

美國一直到1973年以後對於是否授予活體專利保護才因In re Bergy 
案引起相關討論。在此案例中美國專利商標局之上訴委員會(USPTO Board of Appeals)嚴格的逐字解釋專利法第一零一條
中對於專利可以保護的客體之規定，並且認定若是專利保護及於活體(Living Organism)則無效，所有保護的對象必須是專利法中有列舉出來的才具有可專利性，然而活體並不屬於任何美國專利法第一零一條所列出之分類的範圍之內
，所以有關活的生物體是不給予專利保護的。
第三項 缺乏新穎性

在美國少有對於育種家產品因缺乏新穎性故不具可專利性之反對意見，但在歐洲國家如德國、荷蘭等國家曾有些反對的聲音出現
。
第四項 不具非顯而易見性

有關對於植物品種不具可專利性的另一論點則是著重在於利用傳統育種方法所育出之植物品種不具發明性或非顯而易見性(Non-Inventiveness/Obviousness)。雖然說這樣的反對意見在美國並不多見，但有些歐洲國家的立法者，認為傳統的育種方法欠缺發明步驟(inventive step)。但也有一些學者認為這並非不能克服，因為很多專利發明的申請都是由一些已知的步驟或過程，去導致出一些不同的新的結果或特別的效果。

隨著科學進步，生物技術的應用可以取代傳統育種工作的進行，對於植物新品種的育成不再只是僅運用田間選種、淘汰等傳統之育種方法來完成。若可以採用創新技術進行育種，則所育出之品種是否仍不具可專利性，就成為爭論的客體
。

第五項 無法詳實描述

根據專利法的基本精神，任何專利的申請必須將此發明本身經由充分的揭露，才能取的專利的保護；但不論是以植物新品種或是育種的過程來說，早期要符合這樣的要件幾乎是不可能的。在美國植物新品種若要取得專利之保護，最大的障礙莫過於要符合文字描述(writing description)的規定，因為要將新植物品種育種過程詳於以文字的方式表示在早期視為不可能。

以下舉一些例子來說明：植物育種家要如何說明並描述他所育出的品種？植物學家只用大概的詞彙描述植物體，例如長型、扁型之於果實，黃色、淡紅色之於花色等。但以農學的觀點來看，植物品種可供人類利用的特性，如果實特殊的香味或者是花朵特殊的顏色，這些特性常是連續性的，例如長型就有相當繁多的可能，而人類的眼睛就可以在深紅到淡紅之間區分出許多種不同的色調，但卻很難以文字去指述其中細微的差異。

以專利法的精神而言，一發明若是優於先前的發明或技術，則可能可以得到專利的保護，一種和原來品種不一樣或是更好的香味，也應以同樣的道理來尋求專利的保護，但是問題就出在於，要如何將這樣的「 優於先前品種的香味」以文字表達並用筆墨形容出來？所以如以上所述，在過去植物品種申請專利保護確實無法與工業發明一樣，用精確的方式表達而符合文字敘述之要求。因此以專利保護植物品種有其困難。

第六項 不具可再現性 
取得專利保護的要件之一為工業可利用性（或稱實用性），發明物必須能夠大量生產才能夠被大眾所利用，所以一般認為發明物要符合工業可利用性就必須具有可再現性(reproducibility)，才可以大量的生產以提供工業上的使用，也就是說專利權人要充分揭露該發明，使得熟悉該技術之專家能據此予以實施該發明，這樣的話，由國家提供專利的保護才能獲得科技進展的實益。

植物品種是否符合可再現性，有兩方面的說法，其一是採取嚴格解釋的立場：認為發明物的可再現性是指一再重複育種家育出此新品種的步驟，皆可得到同樣的品種。滿足這樣的要求此發明物才算是有可再現性。但實際上將一品種育出的過程以文字加以描述就相當困難，而就算最詳細的描述，讓育種家再按表操課一次，獲得同樣性狀品種的可能微乎其微。故若是對於可再現性要採取這樣的標準，植物品種是無法獲得專利保護的。

而另外一種解釋方式是比較具有有彈性的：認為所申請的植物品種若是經過育種家經年累月的選種、淘汰所育出的，這樣的過程雖有詳細的育種紀錄，但是有更多的過程是無法以文字紀錄的，所以無法追溯。況且育種家在田間選育後裔時，通常都需要對此植物充分的了解與豐富的經驗，有很多選育的標準只能說是一個大方向，在客觀上是無法一一說明的；不像大部分工業上的發明物有一定的製程、配方，只要專利申請人詳實的以文字敘述，就可以使他人根據所揭露的內容加以實施此發明。但植物本身有著與一般工業發明不同的特性，只要一個植物品種被育出來，其優良特性可以穩定的遺傳至子代，那麼只要藉由植物本身的可以繁殖的特性，不管是利用有性或無性的繁殖方法，都可以取得足夠的「複製數」，如此一來，這些「複製數」雖然不是採用原品種育成的方式所育出來的，但是以結果來看，這樣的方式一樣可以得到這些具有優良性狀的品種。依照這樣的解釋，植物品種就被認為可符合可再現性的要求。因而不造成獲得專利保護的障礙。但是這樣的爭論似乎未獲得一致的見解
。

第二節 針對植物新品種所建立之保護制度

1930年代以前，專利制度被認為是專門來保護工業發明，而植物因為具有特殊的屬性，並不認為專利法合適來保護植物新品種，所以在美國特別為植物品種量身定做的法律則因應而生。

第一項　植物專利

1930年代，美國針對無性繁殖作物在專利法中特立章節加以保護，並編入美國專利法一六一
至一六四條。

在此之前植物或其他活體被認為是自然產物而排除在專利的保護之外，但由於美國國會在1930年修定專利法時，欲矯正以往對於植物的認知，進一步要在立法上承認育種家所育出的產物不僅僅只是自然產物而已。所以在推動植物專利法案通過的過程中，最基本的立法目的就是要消弭對於植物育種家與工業發明者之差別待遇。由於一植物品種的育成過程中介入了相當程度人為的力量，所以也應該採用智慧財產等相似的概念來加以保護,畢竟植物育種家之於植物品種也如同發明家之於工業發明，應給予專利保護。但專利法中一六一至一六四條保護之客體僅限於無性繁殖的植物
。

與以往專利法的概念不同，植物專利法揚棄了以往申請專利必須具有詳實文字敘述的要件，只要育成或發現一新穎的、具可區別性的無性繁殖品種，就可以獲得植物專利之保護。

第二項　植物品種保護法

1970年美國根據UPOV的合約提出植物品種保護法（Plant Variety Protection Act ，簡稱PVPA。），主要保護對象為有性繁殖品種(由種子繁殖生產)，權利期間為18年，保護要件為新穎性、可區別性、一致性和穩定性；並根據1991UPOV公約的精神於1994年修正，其保護對象已擴及於雜交種F1和利用塊莖繁殖的植物品種。所以簡單的說PPA是用來保護無性繁殖植物的，而PVPA則是用來保護有性繁殖植物的。    
第三節 植物品種授以專利保護萌芽期之反對意見

第一項　專利保護聲浪升高

美國於1952國會通過了新的專利法案，稱之為：專利法案（Utility Patent Act，簡稱UPA
），而這個法案也大致沿用至今。美國專利法第一零一條中規定了可專利的主體的法定分類：若要獲得專利，此發明必須是屬於製程、機器、製造物、組成物或是這些種類之新的、有用的改良中的一種，才有可能做為專利的主體。值得一提的是，相較於1970年代所整合的歐洲專利公約明文規定不予以專利保護的項目
，美國的專利法案並沒有將明確的將植物品種排除在專利保護的範圍。這使得未來植物品種的可專利性在美國的發展可以一步步透過判決或解釋的方式，慢慢導向可以獲得專利保護的方向。

從1970年代開始在美國與歐洲掀起了將植物品種納入專利法保護的範圍的聲浪，主要的原因有兩部分，第一：對於育成植物新品種的方法，只有利用專利法才能加以保護，一般的植物品種保護法，也就是所謂的育種家權利，是無法對此加以保護的。第二：若是提供專利保護，則不像育種家權利一般有權利的限制，如農民留種或是研究免責，對於專利所有人來說可以獲得更大的權利保護，所以這樣的要求無疑是有感現有的植物品種保護法之保護範圍不足，進而呼籲採取更強而有力的保護方式的需求。

在美國，1930年的PPA及1970年的PVPA所提供的保護雖可囊括無性繁殖植物及有性繁殖植物，但仍然有一些真空地帶無法尋求智慧財產形式的保護，包括塊根繁殖作物
以及一代雜交種子
，而若是使用專利來保護來上述植物品種，將不會有無法保護可循的問題出現。再者，專利保護不但可以提供育成植物新品種方法的保護，而對於植物本身更能限制一些他人繁殖的行為，也就是說更能提供專利權更有效的保護方式。所以美國接下來的演變便是如何透過解釋或是法院的判決排除前述植物品種之可專利性的障礙，進而使植物品種能夠獲得專利之保護
。

第二項　美國對於專利保護植物立場的轉變

第一款　自然產物原則（product of nature）
美國對於自然產物禁止專利保護，是源自於十九世紀的後期。專利法的保護並不授予新發現的礦物、野生植物，以及人工合成但可以從自然界所萃取而的化合物。

1977年，In re Bergy案
，接受一微生物純化的品系（line）是具有可專利性的。此判決的理由是，一個所謂人造的微生物體必須要以人力積極的介入，並在精確控制的狀態之下所純化之微生物品系，始具可專利性。接著1980年著名的的Diamond v. Chakrabarty
案，最高法院做出里程碑的判決。最高法院闡釋了專利法第一零一條的意義，認為「在太陽下任何由人類所製造出來的發明」（anything under the sun that is made by man），可適用專利法的保護。對植物而言，更是大開了專利保護之門。

由此判決可以看出美國的立場並非一味以自然產物原則，將微生物、植物或是動物排除在專利的保護範圍之外，而是端看人力介入的程度來判斷是否給予專利保護。

另外在歐洲方面，也有著名的德國最高法院的紅鴿案（Rote Taube）
。本案判決將技術領域擴大及於有計畫利用生物的現象與自然力的思想
，所以對於自然產物的原則的討論，似乎也在美國的Chakrabarty案以及歐洲的Rote Taube案得到一個定論。使自然產物原則對於植物是否具有可專利性的爭論得到解決。
第二款　活體
有關活體到底能不能具備可專利性的爭論最初是出現在Bergy案。該案的發明是一種純培養並可產生lincomycin抗生素之鏈球菌（Streptomyces vellosus）。此案法院認為微生物可以比擬做無生命的化學組合物，就如同一般化學上的反應物（reactant）與催化劑（catalyst）一般，並主張將無生命有活性的化學物質與用來產生化學反應的活體加以區別，是沒有意義的，因此而解決了活體是否可以授與專利保護的問題。至於之後最高法院也在Chakrabarty一案中否決了將活體排除在專利保護之外。

法院並進一步認為，植物專利法（PPA）、植物品種保護法（PVPA）制定的目的並不是要去限制專利（Utility Patent Act，）對植物相關發明的保護，這些法律的訂定是要去免除一些對於植物保護的限制及障礙，並且提供一多種方式使得植物可以更容易的符合保護的要件而因而取得保護。而且法院更認為，重要的區別不是在於是生命體或是非生命體，而是應將重點放在，到底一發明只是自然產物（不論其是否為活體）還是由人類的力量所製造創造出的發明物？由人類所介入程度的多寡來判定一發明的可專利性，才符合專利法的基本精神。

雖然如此，Chakrabarty案中對於「同一品種是否可以以植物品種保護法以及專利法同時保護」的問題，一直到了1985年的Ex parte Hibberd
案才解決。
Hibberd案是於1984年Kenneth A. Hibbred、Paul C. Anderson及Malanie Barker共同向美國專利商標局針對一「高色胺酸含量玉米突變植株」提出發明專利的申請，Hibbred等人分離和選育出一種產生大量色胺酸的一組新的玉米體細胞變異的新品系，再從這組新品系中培育出產生大量色胺酸的整株玉米植物及種子，這種特性可以透過遺傳的方法傳至子代。其專利的申請範圍包括：可產生大量色胺酸的種子、雜交種種子、及以這些種子所繁殖出的植株本身、植物組織培養物、栽培方法以及此高色胺酸含量品種之育成方法。但是專利審查時駁回了可產生大量色胺酸的種子、雜交種種子、即以這些種子所繁殖出的植株本身、植物組織培養物的專利權利申請，只有針對育成方法本身同意授予專利
。

Hibbred等人不服向上訴委員會出申訴，並針對專利法一零一條提出了以下的問題：
【一】種子、雜交種種子、即以這些種子所繁殖出的植株本身、植物組織培養物，是否為美國專利法第一零一條所保護的範圍？
【二】屬於美國植物品種保護法保護的植物品種，是否也能夠再獲得專利法的保護？
【三】以有性繁殖值物品種及其組織培養物是否屬於美國專利法保護的主體？

針對以上的問題，專利上訴與衝突委員會局的的立場是，從文義上或是立法的歷史來看，美國專利法第一零一條所保護的可專利的範圍，並沒有因為PPA或PVPA的提出而被縮小或加以限制其所適用的範圍，而這些特別為植物品種所量身訂做的特別法的立法目的也並沒有意味著只能用這些特別法才能保護植物品種的相關發明。這樣的解釋將美國專利法導向可以保護植物品種的趨勢，而且委員會還進一步決議UPOV所提出的相關法案沒有限制專利法之保護範圍，再加上當時美國參議院還未通過UPOV1961法案，所以並不受到公約中禁止對於植物品種提供雙重保護的規定。至此確定了美國對於植物品種的保護可以進行專利法及其他型式之雙重保護（double patent）。

第三款　欠缺新穎性
植物新品種的育成之發明是否具有新穎性，這個部分是比較沒有爭議性的，而在美國的判例上也較少出現對於因為沒有符合新穎性而不予以專利保護的例子。大抵來說，一個育種家要育出一個新品種，不論其是用傳統的育種方式或者是使用生物技術的方式去育出一個新品種，其情形與一般的發明者去發明某種裝置、某種使原有的技術更上層樓的發明是有一樣的意義的。一個品種的育成，除了育種家對於此種物種的熟悉以外，更包括耐心的經過每個世代的選拔、對於優良性狀的的選育、提昇此品種中優良基因基因頻度的技術等，所幾基於這些理由，這個部分應是較無爭議性的。

第四款　欠缺非顯而易見性

通常欠缺非顯而易見性（Non-Inventiveness/Obviousness）的這個障礙較少出現在植物申請專利保護的案件上。會造成這樣的情形可能解釋的理由如下：由於在專利審查的過程之中，此所申請保護的發明是否符合非顯而易見性的要件，通常是較屬於實質審查的部分，也就是說是較屬於技術層面的審查結果，而不像如前所述如：自然產物原則、活體如此鮮明的議題，所以較不受重視，也較不易引起廣大的討論。而若是審查人員不察，沒有將所申請保護的發明與先前技術做一詳實的審查，這樣申請的審查可能會流於潦草。植物的新品種與參考品種最大的差別可能是在於一些微小的差異，對於觀賞植物而言可能僅是花色的改變，對於一可食用的作物而言，其差異也可能僅是在於如子實的含糖量或其他營養價值，但這種差異可能會被質疑並不屬於所謂的發明，對於一般熟於該項技術的人來說，想要育成此新品種實不屬於難事。

但從另一方面來說的話，就算其新品種外表型的改變是屬顯而易見的，但其真正隱藏在使此外表型改變的遺傳組成的改變可能是相當複雜的，故該新品種之申請也不能斷然說是不具非顯而易見性的。

第五款　無法詳實文字描述

在一個植物育成的過程中，所加入的特性不外乎生理、生化上或者是型態上等等的特性，這些特性有時難以用文字精確的敘述，所以在植物申請專利保護的申請上必須輔助以寄存（deposit）的制度來加以配合之。但必須加以說明的一點是，若是此專利所申請的範圍包括育種的方法或是過程的話，則其發明的步驟是必須一一詳細羅列而出，使他人能夠根據此步驟而實施此發明。

雖然再1930年代因為無法滿足文字敘述的要求成為植物申請專利保護一大障礙,但是從美國專利商標局主管機關的立場到CCPA及最高法院的決定，這樣的情況在1970年代卻鮮少出現。尤其是到了1980年代，自從國家在政策方面傾向以專利的方式來保護植物，這樣對於反對植物專利的意見也找到了解決的出路，而不再是一味的反對，反而將焦點擺在，如何加以解套。1989年美國專利商標局便公布寄存規則（deposit rule）
，該規則對於寄存的要件、時間、地點及在寄存等問題皆有詳盡的規定，以解決該問題。為了能夠符合美國專利法第一一二條中對於發明揭露的規定，文字上的描述不一定能夠充分的將此植物的申請做一詳實的敘述，故佐以寄存的制度的加以配合，以確保專利所申請範圍中的發明能夠被熟於該項技術之人重複實施。

第六款　小結

由以上的討論我們可以知道，美國對於植物採專利的保護主要的反對原因有三：自然產物原則、活體以及先占原則，但這些反對的原因之後有最高法院1980年Chakrabarty案以及美國專利上訴委員會1985Hibbred 案的判決而否決掉這些對於植物採專利保護的反對意見。

綜合以上美國對於植物品種的專利保護歷程來看，我們可以發現最初美國是採取不予以保護的立場，隨著植物品種智慧財產權的意識抬頭，以及國際間基於UPOV所提出的用專法來保護植物品種的方式後，以專利法來保護植物品種這樣的需求與聲音也漸漸提高，此時歐美走向做法分歧的道路。

美國除了於1952年將專利法中納入的無性繁殖品種的保護，另外也由上述之判例一一確定了植物以專利法保護之地位，直到目前為止完完全全的接受植物品種以專利保護之實行面。反之歐洲的立場並不如美國一般的明確，雖然歐洲的專利法第五十三條（b）明確的將植物品種排除在專利保護之下，但是在某些情況允許之下，植物還是有可能獲得專利之保護，所以目前為止歐洲方面的立場仍是有待確定的，本文將於第三章繼續分析歐洲專利公約對於植物相關發明之專利保護見解演變。

第四節　美國專利與其他智慧財產權保護型態的關係

第一項 專利與植物專利
1930年代，美國為無性繁殖植物新品種量身定做，制定植物專利法案(Plant Patent Act，簡稱PPA)。
第一款 保護客體

植物專利定保護的客體包括以無性繁殖方式繁殖的任何特別而新穎之植物品種，包括：栽培的變種、突變種、雜種和新發現的幼苗（但不包括塊莖繁殖的植物或未經栽培環境下發現之植物）
。

無性繁殖的植物是指以種子以外方式，例如以插枝生根、壓條、接芽、接枝、接穗等方式所繁殖的植物。有關塊莖繁殖的植物，這種植物不能取得植物專利，其中「塊莖」一詞係採用最狹隘的園藝上涵義，意指地下分枝的一個短而粗大部分。屬於「塊莖繁殖」 的植物有馬鈴薯（Irish potato）和菊芋（Jerusalem artichoke）。

第二款 保護範圍

【一】專利可以提供植物品種最周全保護，但並非所有的無性繁殖作物都可以申請專利保護，因為有些形式的無性繁殖植物在某種情況之下是無法滿足專利中可實施性（enablement requirement）的需求，故要靠寄存制度來補足專利說明書中文字說明不足的部分。美國專利商標局規定申請專利保護的生物性的材料必須要寄存在由布達佩斯條約下所建立的國際寄存機構（International Depository Authority，簡稱IDA）或是其他由專利商標局所認可合適的寄存機構。

但是以實務運作的角度來看，一般所能寄存生物材料大抵而言都應是具穩定、且可儲存性高的物質，如種子或者是可以低溫保存的生物體，像這樣的生物材料通常較沒有保存上或設備上的困難。但是生物材料的種類不僅於此，其他型式的寄存物，以無性繁殖作物的繁殖材料來說，如：一段具有可繁殖性的切花，就無法以冷凍的方式保存。且有些繁殖材料甚至需要以懸浮培養（suspension culture）等之方式才能加以保存的，對寄存機構而言，比起種子的保存較為麻煩。

因此未來美國專利商標局在規劃寄存機構就要採取更符合實際所需之方式，為了使申請保護的無性繁殖作物能夠加以寄存，一類似植物園似的寄存機構（arboretum deposit）就應該要因應而生。否則很明顯的，如果無法解決寄存的問題，就無法順利申請專利的保護，所以育種者選擇植物專利（PPA）來保護其所育成的無性繁殖作物就成為一種不得不然的選擇了。

【二】美國專利法第一六三條規定「植物專利，得排除他人無性繁殖此類植物、販賣及使用以其方法所無性繁殖之植物」。1997年國會提出對一六三條的修訂
，擴大了植物專利的權利範圍，其大意為：除了未修訂前的保護範圍之外，另外可排除他人對於無性繁殖之植物提供銷售（offering for sale），並且進一步限制他人將無性繁殖的植物或其任何部分，進口至美國境內之行為。

但是，植物專利的權利範圍還是有可能有保護的漏洞。例如說：互為競爭的種子公司拿這個無性繁殖的新品種用有性繁殖的方式生產下一個世代
，或者用有性繁殖的方法來育出新品種…等，諸如以上的行為可能不在植物專利（plant patent）的保護範圍當中。所以總而言之還是專利可以提供最周延的保護。

【三】植物專利申請範圍，植物專利核准對象是整棵植物。因此僅需要一項申請專利範圍
，而且也只允許一項。

說明書包括植物本身、該植物不同於相關已知品種的特徵和該植物前身的完整而詳盡說明，此說明應依照探討該植物品種之標準植物學教科書或出版物以植物學術語及通用形式表達﹝常青樹evergreen tree、大麗花dahlia plant、玫瑰花rose plant、蘋果樹apple tree等等﹞，而不是僅用一種常常在苗圃或種子目錄中找到的廣泛而非植物學上歸類用語表示
。說明書中亦應包含該尋求專利之植物品種源頭或出處，尤其須指出該植物品種在何處以何種方式被無性繁殖。當顏色為該植物的特徵之一時，應在說明書中明確指出該顏色相當於經認可之色卡中的那一種顏色。當該植物品種是源自於一種新發現的幼苗時，說明書必須完整描述該幼苗被發現能夠成長的條件（栽培、環境等），以證明該品種並非在未經栽培的狀態下被發現的。

第二項 專利與植物品種保護法

第一款 有關寄存
專利與植物品種保護法在申請的時候都是需要將該品種的種子加以寄存的，唯一不同的的是：若是申請專利保護是需要另外收費的，而申請植物品種保護法的保護寄存的費用是包括在整個申請的費用中，毋須再另外繳費。

然而另外對於申請人而言更重要的是，申請植物品種保護法保護的種子寄存是不會讓第三者或其他同業競爭者拿到的，而申請專利的保護是很有可能會使所寄存的植物落入第三人的手中的。

第二款 保護要件
「非顯而易見性」是專利的要件之一
。若依照我國之專利法的用語來說稱之為「進步性」，不過兩者的概念是相同的。其精神是將發明用來和之前的技藝相比較，對於該領域熟悉該項技藝者而言，如果申請專利的發明客體與先前技術之間的差異或發明的整體是顯而易見的，發明是不能授與專利的。

但這是法定的標準，由於每一個不同的專業的領域對於最低程度的創造性是有不同的標準的。以傳統育成品種的方法而言，育種家針對一作物將許多不同性狀加以組合而的一新品種，若是將此新品種拿去申請專利保護，是可能符合非顯而易見性的要件；但隨著育種方法或分子生物技術的進展，同一作物被育出的的品種越來越多，而若是要再得到一新品種，不外乎把該作物之不同性狀加以「再」組合，如此一來，我們可以預期的是，若是此新品種要申請專利保護，則有可能因為該新品種所具有之性狀組合內之成分具「顯而易見性」而無法獲得專利保護。

但是PVPA的保護較不會面臨這樣的困境，以具有可區別性來說，若該申請受保護之品種具有可與對照品種互相加以區別的性狀即可滿足，接著只要符合新穎性、一致性及穩定性的話就可以獲得新品種保護。相較於專利要件之滿足，其門檻應是較低的。
第三款 權利範圍

再者，專利與植物品種保護法最大的差別就是在於權利人所能獲得的保護範圍。

植物品種保護法沒有專利法中在判定專利侵害時的均等原則（Doctrine of Equivalent）。一般而言對是否構成專利權侵害，除公開範圍的文字解釋之外，若被告產品不符合說明書公開內容之文字侵害，但其可能本質上與專利產品相同，仍構成侵害，這就是所謂的均等原則。換言之，法院對專利權利範圍的之解釋，將影響專利權之解釋範圍。

另外在植物品種保護法有以下兩個權利限制，一為農民免責，一為研究免責。而且在PVPA也課以新品種權利人強制授權的條款。這些限制都不會在專利法的保護裡出現。

第三項 專利與營業秘密法

若一種子公司只在市場上販賣F1雜交種，那麼生產此雜交種的自交系（Inbred line）是可以用另一種智慧財產權的保護的方式來做為選擇─營業秘密
。

美國有一些種子公司，是不會將親本自交系釋放到市場當中的，一般而言公司只會將自交系所產生的第一代雜交F1種子賣給農民。由於F1種子具雜種優勢（hybrid vigor），對病蟲害的抗性以及產量等等均有好的表現，所以雖然價格較高，而且因為第二代植株會分離，導致產量降低，所以農民一般都會代代向種子公司購買來種植。若種子公司不選擇使用專利來保護作物的自交系的話，通常會用營業秘密的方式來保護，同樣可以限制其他競爭的公司使用該自交系生產雜交種。

在Pioneer Hi-bred International v. Holden Foundation Seed
案中，Pioneer公司宣稱Holden 公司使用他們的玉米自交系去生產其他自交系，而法院方面採信了isozyme electrophoresis、HPLC之分析結果，認為Holden 公司與Pioneer公司的自交系實質上確實相同，況且Holden 公司也提不出任何該公司育種過程之證據，故在此案中法院判定Holden 公司要付出高達四千六百萬美金的賠償金給Pioneer公司。

根據這樣的判決我們可以假設一個狀況：一農人向種子公司購買一大袋的商業雜交種回去種植，若是在種植此F1種子的過程中發現了不完全的雄不稔（incomplete male sterility）植株，也就是說這樣的植株可能是非由兩親本雜交而得之後裔（可能是該自交系自交而得的後代），這樣一來，若農夫將此植株加以自交繁殖就可以得到這個公司生產此雜交種的自交系親本。如果該自交系受到營業秘密保護的話，那麼這樣的行為可能會吃上官司。

故對於種子公司而言，用營業秘密的方式來保護自交系也不失為專利之外的一個好方式。

在美國，一育種家可以依據不同的法律採取不同的保護的關係，以下簡單的列出一個表來對照其中所對應的關係：
	種類　　　　法律
	植物專利
(PPA)
	植物品種保護法(PVPA)
	專利
(Utility patent)

	有性繁殖品種A（如：玉米自交系）
	否
	可　　　　　　
	可　　　　　　

	無性繁殖品種B
（如：蘋果）
	可　　　　　　
	否
	可　　　　　　

	自交作物C
（如：大豆）
	否
	可　　　　　　
	可　　　　　　

	轉殖植物D

	否
	可　　　　　　
	可　　　　　　

	生產轉殖植物的方法E
	否
	否
	可　　　　　　


第二章　美國專利保護植物的演進
根據美國現行的專利法及綜合各國實務及學術見解，發明為自然法則的技術思想之高度創作。欲取得專利權的保護，需具備一定之保護要件。簡而言之，具有可專利性的要件包括新穎性（novelty）、非顯而易見性（non-obviousness）、產業可利用性（utility）以及可實施性（enablement）。新穎性，指該發明未曾被公開或在市場上使用。非顯而易見性，指熟於該項技藝之技術者所非能輕易完成，對於既有技術產生實際上的進步效果。產業可利用性，指凡新發明具工業上之價值者。可實施性則是意指對該專利之描述必須達到他人可重複實施的地步。所申請的發明需經過專利主管機關進行要件之審查後，方能獲得專利之保護。

由於專利法最初是設計用來保護工業上的智慧財產，所以以美國而例最初根據自然產物原則、活體、不具非顯而易見性、無法符合文字敘述、不具可再現性等理由，不給予植物品種專利保護。但是隨著科技之發展，對於智慧財產權保護植物品種的需求日與俱增，美國的立場就不再是如此的絕對，遂根據諸多法院的判決判例以及透過法律解釋的方式逐一排出以專利保護之障礙，使得目前在美國可以專利法來保護植物品種。

第一節 美國對植物品種不授與專利保護期

第一項　自然產物原則


 1790年至1970年間，植物品種在美國法上欲尋求專利法之保護中，最常面臨的阻礙為自然產物法則(product of the nature doctrine)。美國專利商標局(U.S. Patent and Trademark Office簡稱USPTO )起初不承認植物品種能夠接受專利之保護。美國最高法院在American Fruit Growers v. Brogdex Co 
以及Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.
案中認為植物品種不是屬於製造物(manufacture)，所以不具可專利性。此時一般的見解認為若授與專利於自然產物將會阻礙其他人對於研究的發展，且阻礙科學的進步，所以只要是被認為是自然產物則不具有可專利性。

第二項 活體(Living Organism)
另外，除了自然產物原則，反對植物品種授予專利保護的理由則是認為專利是用來保護無生命的技術，而植物及其相關的發明是屬於生物活體，所以不予以專利保護。

美國一直到1973年以後對於是否授予活體專利保護才因In re Bergy 
案引起相關討論。在此案例中美國專利商標局之上訴委員會(USPTO Board of Appeals)嚴格的逐字解釋專利法第一零一條
中對於專利可以保護的客體之規定，並且認定若是專利保護及於活體(Living Organism)則無效，所有保護的對象必須是專利法中有列舉出來的才具有可專利性，然而活體並不屬於任何美國專利法第一零一條所列出之分類的範圍之內
，所以有關活的生物體是不給予專利保護的。
第三項 缺乏新穎性

在美國少有對於育種家產品因缺乏新穎性故不具可專利性之反對意見，但在歐洲國家如德國、荷蘭等國家曾有些反對的聲音出現
。
第四項 不具非顯而易見性

有關對於植物品種不具可專利性的另一論點則是著重在於利用傳統育種方法所育出之植物品種不具發明性或非顯而易見性(Non-Inventiveness/Obviousness)。雖然說這樣的反對意見在美國並不多見，但有些歐洲國家的立法者，認為傳統的育種方法欠缺發明步驟(inventive step)。但也有一些學者認為這並非不能克服，因為很多專利發明的申請都是由一些已知的步驟或過程，去導致出一些不同的新的結果或特別的效果。

隨著科學進步，生物技術的應用可以取代傳統育種工作的進行，對於植物新品種的育成不再只是僅運用田間選種、淘汰等傳統之育種方法來完成。若可以採用創新技術進行育種，則所育出之品種是否仍不具可專利性，就成為爭論的客體
。

第五項 無法詳實描述

根據專利法的基本精神，任何專利的申請必須將此發明本身經由充分的揭露，才能取的專利的保護；但不論是以植物新品種或是育種的過程來說，早期要符合這樣的要件幾乎是不可能的。在美國植物新品種若要取得專利之保護，最大的障礙莫過於要符合文字描述(writing description)的規定，因為要將新植物品種育種過程詳於以文字的方式表示在早期視為不可能。

以下舉一些例子來說明：植物育種家要如何說明並描述他所育出的品種？植物學家只用大概的詞彙描述植物體，例如長型、扁型之於果實，黃色、淡紅色之於花色等。但以農學的觀點來看，植物品種可供人類利用的特性，如果實特殊的香味或者是花朵特殊的顏色，這些特性常是連續性的，例如長型就有相當繁多的可能，而人類的眼睛就可以在深紅到淡紅之間區分出許多種不同的色調，但卻很難以文字去指述其中細微的差異。

以專利法的精神而言，一發明若是優於先前的發明或技術，則可能可以得到專利的保護，一種和原來品種不一樣或是更好的香味，也應以同樣的道理來尋求專利的保護，但是問題就出在於，要如何將這樣的「 優於先前品種的香味」以文字表達並用筆墨形容出來？所以如以上所述，在過去植物品種申請專利保護確實無法與工業發明一樣，用精確的方式表達而符合文字敘述之要求。因此以專利保護植物品種有其困難。

第六項 不具可再現性 
取得專利保護的要件之一為工業可利用性（或稱實用性），發明物必須能夠大量生產才能夠被大眾所利用，所以一般認為發明物要符合工業可利用性就必須具有可再現性(reproducibility)，才可以大量的生產以提供工業上的使用，也就是說專利權人要充分揭露該發明，使得熟悉該技術之專家能據此予以實施該發明，這樣的話，由國家提供專利的保護才能獲得科技進展的實益。

植物品種是否符合可再現性，有兩方面的說法，其一是採取嚴格解釋的立場：認為發明物的可再現性是指一再重複育種家育出此新品種的步驟，皆可得到同樣的品種。滿足這樣的要求此發明物才算是有可再現性。但實際上將一品種育出的過程以文字加以描述就相當困難，而就算最詳細的描述，讓育種家再按表操課一次，獲得同樣性狀品種的可能微乎其微。故若是對於可再現性要採取這樣的標準，植物品種是無法獲得專利保護的。

而另外一種解釋方式是比較具有有彈性的：認為所申請的植物品種若是經過育種家經年累月的選種、淘汰所育出的，這樣的過程雖有詳細的育種紀錄，但是有更多的過程是無法以文字紀錄的，所以無法追溯。況且育種家在田間選育後裔時，通常都需要對此植物充分的了解與豐富的經驗，有很多選育的標準只能說是一個大方向，在客觀上是無法一一說明的；不像大部分工業上的發明物有一定的製程、配方，只要專利申請人詳實的以文字敘述，就可以使他人根據所揭露的內容加以實施此發明。但植物本身有著與一般工業發明不同的特性，只要一個植物品種被育出來，其優良特性可以穩定的遺傳至子代，那麼只要藉由植物本身的可以繁殖的特性，不管是利用有性或無性的繁殖方法，都可以取得足夠的「複製數」，如此一來，這些「複製數」雖然不是採用原品種育成的方式所育出來的，但是以結果來看，這樣的方式一樣可以得到這些具有優良性狀的品種。依照這樣的解釋，植物品種就被認為可符合可再現性的要求。因而不造成獲得專利保護的障礙。但是這樣的爭論似乎未獲得一致的見解
。

第二節 針對植物新品種所建立之保護制度

1930年代以前，專利制度被認為是專門來保護工業發明，而植物因為具有特殊的屬性，並不認為專利法合適來保護植物新品種，所以在美國特別為植物品種量身定做的法律則因應而生。

第一項　植物專利

1930年代，美國針對無性繁殖作物在專利法中特立章節加以保護，並編入美國專利法一六一
至一六四條。

在此之前植物或其他活體被認為是自然產物而排除在專利的保護之外，但由於美國國會在1930年修定專利法時，欲矯正以往對於植物的認知，進一步要在立法上承認育種家所育出的產物不僅僅只是自然產物而已。所以在推動植物專利法案通過的過程中，最基本的立法目的就是要消弭對於植物育種家與工業發明者之差別待遇。由於一植物品種的育成過程中介入了相當程度人為的力量，所以也應該採用智慧財產等相似的概念來加以保護,畢竟植物育種家之於植物品種也如同發明家之於工業發明，應給予專利保護。但專利法中一六一至一六四條保護之客體僅限於無性繁殖的植物
。

與以往專利法的概念不同，植物專利法揚棄了以往申請專利必須具有詳實文字敘述的要件，只要育成或發現一新穎的、具可區別性的無性繁殖品種，就可以獲得植物專利之保護。

第二項　植物品種保護法

1970年美國根據UPOV的合約提出植物品種保護法（Plant Variety Protection Act ，簡稱PVPA。），主要保護對象為有性繁殖品種(由種子繁殖生產)，權利期間為18年，保護要件為新穎性、可區別性、一致性和穩定性；並根據1991UPOV公約的精神於1994年修正，其保護對象已擴及於雜交種F1和利用塊莖繁殖的植物品種。所以簡單的說PPA是用來保護無性繁殖植物的，而PVPA則是用來保護有性繁殖植物的。    
第三節 植物品種授以專利保護萌芽期之反對意見

第一項　專利保護聲浪升高

美國於1952國會通過了新的專利法案，稱之為：專利法案（Utility Patent Act，簡稱UPA
），而這個法案也大致沿用至今。美國專利法第一零一條中規定了可專利的主體的法定分類：若要獲得專利，此發明必須是屬於製程、機器、製造物、組成物或是這些種類之新的、有用的改良中的一種，才有可能做為專利的主體。值得一提的是，相較於1970年代所整合的歐洲專利公約明文規定不予以專利保護的項目
，美國的專利法案並沒有將明確的將植物品種排除在專利保護的範圍。這使得未來植物品種的可專利性在美國的發展可以一步步透過判決或解釋的方式，慢慢導向可以獲得專利保護的方向。

從1970年代開始在美國與歐洲掀起了將植物品種納入專利法保護的範圍的聲浪，主要的原因有兩部分，第一：對於育成植物新品種的方法，只有利用專利法才能加以保護，一般的植物品種保護法，也就是所謂的育種家權利，是無法對此加以保護的。第二：若是提供專利保護，則不像育種家權利一般有權利的限制，如農民留種或是研究免責，對於專利所有人來說可以獲得更大的權利保護，所以這樣的要求無疑是有感現有的植物品種保護法之保護範圍不足，進而呼籲採取更強而有力的保護方式的需求。

在美國，1930年的PPA及1970年的PVPA所提供的保護雖可囊括無性繁殖植物及有性繁殖植物，但仍然有一些真空地帶無法尋求智慧財產形式的保護，包括塊根繁殖作物
以及一代雜交種子
，而若是使用專利來保護來上述植物品種，將不會有無法保護可循的問題出現。再者，專利保護不但可以提供育成植物新品種方法的保護，而對於植物本身更能限制一些他人繁殖的行為，也就是說更能提供專利權更有效的保護方式。所以美國接下來的演變便是如何透過解釋或是法院的判決排除前述植物品種之可專利性的障礙，進而使植物品種能夠獲得專利之保護
。

第二項　美國對於專利保護植物立場的轉變

第一款　自然產物原則（product of nature）
美國對於自然產物禁止專利保護，是源自於十九世紀的後期。專利法的保護並不授予新發現的礦物、野生植物，以及人工合成但可以從自然界所萃取而的化合物。

1977年，In re Bergy案
，接受一微生物純化的品系（line）是具有可專利性的。此判決的理由是，一個所謂人造的微生物體必須要以人力積極的介入，並在精確控制的狀態之下所純化之微生物品系，始具可專利性。接著1980年著名的的Diamond v. Chakrabarty
案，最高法院做出里程碑的判決。最高法院闡釋了專利法第一零一條的意義，認為「在太陽下任何由人類所製造出來的發明」（anything under the sun that is made by man），可適用專利法的保護。對植物而言，更是大開了專利保護之門。

由此判決可以看出美國的立場並非一味以自然產物原則，將微生物、植物或是動物排除在專利的保護範圍之外，而是端看人力介入的程度來判斷是否給予專利保護。

另外在歐洲方面，也有著名的德國最高法院的紅鴿案（Rote Taube）
。本案判決將技術領域擴大及於有計畫利用生物的現象與自然力的思想
，所以對於自然產物的原則的討論，似乎也在美國的Chakrabarty案以及歐洲的Rote Taube案得到一個定論。使自然產物原則對於植物是否具有可專利性的爭論得到解決。
第二款　活體
有關活體到底能不能具備可專利性的爭論最初是出現在Bergy案。該案的發明是一種純培養並可產生lincomycin抗生素之鏈球菌（Streptomyces vellosus）。此案法院認為微生物可以比擬做無生命的化學組合物，就如同一般化學上的反應物（reactant）與催化劑（catalyst）一般，並主張將無生命有活性的化學物質與用來產生化學反應的活體加以區別，是沒有意義的，因此而解決了活體是否可以授與專利保護的問題。至於之後最高法院也在Chakrabarty一案中否決了將活體排除在專利保護之外。

法院並進一步認為，植物專利法（PPA）、植物品種保護法（PVPA）制定的目的並不是要去限制專利（Utility Patent Act，）對植物相關發明的保護，這些法律的訂定是要去免除一些對於植物保護的限制及障礙，並且提供一多種方式使得植物可以更容易的符合保護的要件而因而取得保護。而且法院更認為，重要的區別不是在於是生命體或是非生命體，而是應將重點放在，到底一發明只是自然產物（不論其是否為活體）還是由人類的力量所製造創造出的發明物？由人類所介入程度的多寡來判定一發明的可專利性，才符合專利法的基本精神。

雖然如此，Chakrabarty案中對於「同一品種是否可以以植物品種保護法以及專利法同時保護」的問題，一直到了1985年的Ex parte Hibberd
案才解決。
Hibberd案是於1984年Kenneth A. Hibbred、Paul C. Anderson及Malanie Barker共同向美國專利商標局針對一「高色胺酸含量玉米突變植株」提出發明專利的申請，Hibbred等人分離和選育出一種產生大量色胺酸的一組新的玉米體細胞變異的新品系，再從這組新品系中培育出產生大量色胺酸的整株玉米植物及種子，這種特性可以透過遺傳的方法傳至子代。其專利的申請範圍包括：可產生大量色胺酸的種子、雜交種種子、及以這些種子所繁殖出的植株本身、植物組織培養物、栽培方法以及此高色胺酸含量品種之育成方法。但是專利審查時駁回了可產生大量色胺酸的種子、雜交種種子、即以這些種子所繁殖出的植株本身、植物組織培養物的專利權利申請，只有針對育成方法本身同意授予專利
。

Hibbred等人不服向上訴委員會出申訴，並針對專利法一零一條提出了以下的問題：
【一】種子、雜交種種子、即以這些種子所繁殖出的植株本身、植物組織培養物，是否為美國專利法第一零一條所保護的範圍？
【二】屬於美國植物品種保護法保護的植物品種，是否也能夠再獲得專利法的保護？
【三】以有性繁殖值物品種及其組織培養物是否屬於美國專利法保護的主體？

針對以上的問題，專利上訴與衝突委員會局的的立場是，從文義上或是立法的歷史來看，美國專利法第一零一條所保護的可專利的範圍，並沒有因為PPA或PVPA的提出而被縮小或加以限制其所適用的範圍，而這些特別為植物品種所量身訂做的特別法的立法目的也並沒有意味著只能用這些特別法才能保護植物品種的相關發明。這樣的解釋將美國專利法導向可以保護植物品種的趨勢，而且委員會還進一步決議UPOV所提出的相關法案沒有限制專利法之保護範圍，再加上當時美國參議院還未通過UPOV1961法案，所以並不受到公約中禁止對於植物品種提供雙重保護的規定。至此確定了美國對於植物品種的保護可以進行專利法及其他型式之雙重保護（double patent）。

第三款　欠缺新穎性
植物新品種的育成之發明是否具有新穎性，這個部分是比較沒有爭議性的，而在美國的判例上也較少出現對於因為沒有符合新穎性而不予以專利保護的例子。大抵來說，一個育種家要育出一個新品種，不論其是用傳統的育種方式或者是使用生物技術的方式去育出一個新品種，其情形與一般的發明者去發明某種裝置、某種使原有的技術更上層樓的發明是有一樣的意義的。一個品種的育成，除了育種家對於此種物種的熟悉以外，更包括耐心的經過每個世代的選拔、對於優良性狀的的選育、提昇此品種中優良基因基因頻度的技術等，所幾基於這些理由，這個部分應是較無爭議性的。

第四款　欠缺非顯而易見性

通常欠缺非顯而易見性（Non-Inventiveness/Obviousness）的這個障礙較少出現在植物申請專利保護的案件上。會造成這樣的情形可能解釋的理由如下：由於在專利審查的過程之中，此所申請保護的發明是否符合非顯而易見性的要件，通常是較屬於實質審查的部分，也就是說是較屬於技術層面的審查結果，而不像如前所述如：自然產物原則、活體如此鮮明的議題，所以較不受重視，也較不易引起廣大的討論。而若是審查人員不察，沒有將所申請保護的發明與先前技術做一詳實的審查，這樣申請的審查可能會流於潦草。植物的新品種與參考品種最大的差別可能是在於一些微小的差異，對於觀賞植物而言可能僅是花色的改變，對於一可食用的作物而言，其差異也可能僅是在於如子實的含糖量或其他營養價值，但這種差異可能會被質疑並不屬於所謂的發明，對於一般熟於該項技術的人來說，想要育成此新品種實不屬於難事。

但從另一方面來說的話，就算其新品種外表型的改變是屬顯而易見的，但其真正隱藏在使此外表型改變的遺傳組成的改變可能是相當複雜的，故該新品種之申請也不能斷然說是不具非顯而易見性的。

第五款　無法詳實文字描述

在一個植物育成的過程中，所加入的特性不外乎生理、生化上或者是型態上等等的特性，這些特性有時難以用文字精確的敘述，所以在植物申請專利保護的申請上必須輔助以寄存（deposit）的制度來加以配合之。但必須加以說明的一點是，若是此專利所申請的範圍包括育種的方法或是過程的話，則其發明的步驟是必須一一詳細羅列而出，使他人能夠根據此步驟而實施此發明。

雖然再1930年代因為無法滿足文字敘述的要求成為植物申請專利保護一大障礙,但是從美國專利商標局主管機關的立場到CCPA及最高法院的決定，這樣的情況在1970年代卻鮮少出現。尤其是到了1980年代，自從國家在政策方面傾向以專利的方式來保護植物，這樣對於反對植物專利的意見也找到了解決的出路，而不再是一味的反對，反而將焦點擺在，如何加以解套。1989年美國專利商標局便公布寄存規則（deposit rule）
，該規則對於寄存的要件、時間、地點及在寄存等問題皆有詳盡的規定，以解決該問題。為了能夠符合美國專利法第一一二條中對於發明揭露的規定，文字上的描述不一定能夠充分的將此植物的申請做一詳實的敘述，故佐以寄存的制度的加以配合，以確保專利所申請範圍中的發明能夠被熟於該項技術之人重複實施。

第六款　小結

由以上的討論我們可以知道，美國對於植物採專利的保護主要的反對原因有三：自然產物原則、活體以及先占原則，但這些反對的原因之後有最高法院1980年Chakrabarty案以及美國專利上訴委員會1985Hibbred 案的判決而否決掉這些對於植物採專利保護的反對意見。

綜合以上美國對於植物品種的專利保護歷程來看，我們可以發現最初美國是採取不予以保護的立場，隨著植物品種智慧財產權的意識抬頭，以及國際間基於UPOV所提出的用專法來保護植物品種的方式後，以專利法來保護植物品種這樣的需求與聲音也漸漸提高，此時歐美走向做法分歧的道路。

美國除了於1952年將專利法中納入的無性繁殖品種的保護，另外也由上述之判例一一確定了植物以專利法保護之地位，直到目前為止完完全全的接受植物品種以專利保護之實行面。反之歐洲的立場並不如美國一般的明確，雖然歐洲的專利法第五十三條（b）明確的將植物品種排除在專利保護之下，但是在某些情況允許之下，植物還是有可能獲得專利之保護，所以目前為止歐洲方面的立場仍是有待確定的，本文將於第三章繼續分析歐洲專利公約對於植物相關發明之專利保護見解演變。

第四節　美國專利與其他智慧財產權保護型態的關係

第一項 專利與植物專利
1930年代，美國為無性繁殖植物新品種量身定做，制定植物專利法案(Plant Patent Act，簡稱PPA)。
第一款 保護客體

植物專利定保護的客體包括以無性繁殖方式繁殖的任何特別而新穎之植物品種，包括：栽培的變種、突變種、雜種和新發現的幼苗（但不包括塊莖繁殖的植物或未經栽培環境下發現之植物）
。

無性繁殖的植物是指以種子以外方式，例如以插枝生根、壓條、接芽、接枝、接穗等方式所繁殖的植物。有關塊莖繁殖的植物，這種植物不能取得植物專利，其中「塊莖」一詞係採用最狹隘的園藝上涵義，意指地下分枝的一個短而粗大部分。屬於「塊莖繁殖」 的植物有馬鈴薯（Irish potato）和菊芋（Jerusalem artichoke）。

第二款 保護範圍

【一】專利可以提供植物品種最周全保護，但並非所有的無性繁殖作物都可以申請專利保護，因為有些形式的無性繁殖植物在某種情況之下是無法滿足專利中可實施性（enablement requirement）的需求，故要靠寄存制度來補足專利說明書中文字說明不足的部分。美國專利商標局規定申請專利保護的生物性的材料必須要寄存在由布達佩斯條約下所建立的國際寄存機構（International Depository Authority，簡稱IDA）或是其他由專利商標局所認可合適的寄存機構。

但是以實務運作的角度來看，一般所能寄存生物材料大抵而言都應是具穩定、且可儲存性高的物質，如種子或者是可以低溫保存的生物體，像這樣的生物材料通常較沒有保存上或設備上的困難。但是生物材料的種類不僅於此，其他型式的寄存物，以無性繁殖作物的繁殖材料來說，如：一段具有可繁殖性的切花，就無法以冷凍的方式保存。且有些繁殖材料甚至需要以懸浮培養（suspension culture）等之方式才能加以保存的，對寄存機構而言，比起種子的保存較為麻煩。

因此未來美國專利商標局在規劃寄存機構就要採取更符合實際所需之方式，為了使申請保護的無性繁殖作物能夠加以寄存，一類似植物園似的寄存機構（arboretum deposit）就應該要因應而生。否則很明顯的，如果無法解決寄存的問題，就無法順利申請專利的保護，所以育種者選擇植物專利（PPA）來保護其所育成的無性繁殖作物就成為一種不得不然的選擇了。

【二】美國專利法第一六三條規定「植物專利，得排除他人無性繁殖此類植物、販賣及使用以其方法所無性繁殖之植物」。1997年國會提出對一六三條的修訂
，擴大了植物專利的權利範圍，其大意為：除了未修訂前的保護範圍之外，另外可排除他人對於無性繁殖之植物提供銷售（offering for sale），並且進一步限制他人將無性繁殖的植物或其任何部分，進口至美國境內之行為。

但是，植物專利的權利範圍還是有可能有保護的漏洞。例如說：互為競爭的種子公司拿這個無性繁殖的新品種用有性繁殖的方式生產下一個世代
，或者用有性繁殖的方法來育出新品種…等，諸如以上的行為可能不在植物專利（plant patent）的保護範圍當中。所以總而言之還是專利可以提供最周延的保護。

【三】植物專利申請範圍，植物專利核准對象是整棵植物。因此僅需要一項申請專利範圍
，而且也只允許一項。

說明書包括植物本身、該植物不同於相關已知品種的特徵和該植物前身的完整而詳盡說明，此說明應依照探討該植物品種之標準植物學教科書或出版物以植物學術語及通用形式表達﹝常青樹evergreen tree、大麗花dahlia plant、玫瑰花rose plant、蘋果樹apple tree等等﹞，而不是僅用一種常常在苗圃或種子目錄中找到的廣泛而非植物學上歸類用語表示
。說明書中亦應包含該尋求專利之植物品種源頭或出處，尤其須指出該植物品種在何處以何種方式被無性繁殖。當顏色為該植物的特徵之一時，應在說明書中明確指出該顏色相當於經認可之色卡中的那一種顏色。當該植物品種是源自於一種新發現的幼苗時，說明書必須完整描述該幼苗被發現能夠成長的條件（栽培、環境等），以證明該品種並非在未經栽培的狀態下被發現的。

第二項 專利與植物品種保護法

第一款 有關寄存
專利與植物品種保護法在申請的時候都是需要將該品種的種子加以寄存的，唯一不同的的是：若是申請專利保護是需要另外收費的，而申請植物品種保護法的保護寄存的費用是包括在整個申請的費用中，毋須再另外繳費。

然而另外對於申請人而言更重要的是，申請植物品種保護法保護的種子寄存是不會讓第三者或其他同業競爭者拿到的，而申請專利的保護是很有可能會使所寄存的植物落入第三人的手中的。

第二款 保護要件
「非顯而易見性」是專利的要件之一
。若依照我國之專利法的用語來說稱之為「進步性」，不過兩者的概念是相同的。其精神是將發明用來和之前的技藝相比較，對於該領域熟悉該項技藝者而言，如果申請專利的發明客體與先前技術之間的差異或發明的整體是顯而易見的，發明是不能授與專利的。

但這是法定的標準，由於每一個不同的專業的領域對於最低程度的創造性是有不同的標準的。以傳統育成品種的方法而言，育種家針對一作物將許多不同性狀加以組合而的一新品種，若是將此新品種拿去申請專利保護，是可能符合非顯而易見性的要件；但隨著育種方法或分子生物技術的進展，同一作物被育出的的品種越來越多，而若是要再得到一新品種，不外乎把該作物之不同性狀加以「再」組合，如此一來，我們可以預期的是，若是此新品種要申請專利保護，則有可能因為該新品種所具有之性狀組合內之成分具「顯而易見性」而無法獲得專利保護。

但是PVPA的保護較不會面臨這樣的困境，以具有可區別性來說，若該申請受保護之品種具有可與對照品種互相加以區別的性狀即可滿足，接著只要符合新穎性、一致性及穩定性的話就可以獲得新品種保護。相較於專利要件之滿足，其門檻應是較低的。
第三款 權利範圍

再者，專利與植物品種保護法最大的差別就是在於權利人所能獲得的保護範圍。

植物品種保護法沒有專利法中在判定專利侵害時的均等原則（Doctrine of Equivalent）。一般而言對是否構成專利權侵害，除公開範圍的文字解釋之外，若被告產品不符合說明書公開內容之文字侵害，但其可能本質上與專利產品相同，仍構成侵害，這就是所謂的均等原則。換言之，法院對專利權利範圍的之解釋，將影響專利權之解釋範圍。

另外在植物品種保護法有以下兩個權利限制，一為農民免責，一為研究免責。而且在PVPA也課以新品種權利人強制授權的條款。這些限制都不會在專利法的保護裡出現。

第三項 專利與營業秘密法

若一種子公司只在市場上販賣F1雜交種，那麼生產此雜交種的自交系（Inbred line）是可以用另一種智慧財產權的保護的方式來做為選擇─營業秘密
。

美國有一些種子公司，是不會將親本自交系釋放到市場當中的，一般而言公司只會將自交系所產生的第一代雜交F1種子賣給農民。由於F1種子具雜種優勢（hybrid vigor），對病蟲害的抗性以及產量等等均有好的表現，所以雖然價格較高，而且因為第二代植株會分離，導致產量降低，所以農民一般都會代代向種子公司購買來種植。若種子公司不選擇使用專利來保護作物的自交系的話，通常會用營業秘密的方式來保護，同樣可以限制其他競爭的公司使用該自交系生產雜交種。

在Pioneer Hi-bred International v. Holden Foundation Seed
案中，Pioneer公司宣稱Holden 公司使用他們的玉米自交系去生產其他自交系，而法院方面採信了isozyme electrophoresis、HPLC之分析結果，認為Holden 公司與Pioneer公司的自交系實質上確實相同，況且Holden 公司也提不出任何該公司育種過程之證據，故在此案中法院判定Holden 公司要付出高達四千六百萬美金的賠償金給Pioneer公司。

根據這樣的判決我們可以假設一個狀況：一農人向種子公司購買一大袋的商業雜交種回去種植，若是在種植此F1種子的過程中發現了不完全的雄不稔（incomplete male sterility）植株，也就是說這樣的植株可能是非由兩親本雜交而得之後裔（可能是該自交系自交而得的後代），這樣一來，若農夫將此植株加以自交繁殖就可以得到這個公司生產此雜交種的自交系親本。如果該自交系受到營業秘密保護的話，那麼這樣的行為可能會吃上官司。

故對於種子公司而言，用營業秘密的方式來保護自交系也不失為專利之外的一個好方式。

在美國，一育種家可以依據不同的法律採取不同的保護的關係，以下簡單的列出一個表來對照其中所對應的關係：
	種類　　　　法律
	植物專利
(PPA)
	植物品種保護法(PVPA)
	專利
(Utility patent)

	有性繁殖品種A（如：玉米自交系）
	否
	可　　　　　　
	可　　　　　　

	無性繁殖品種B
（如：蘋果）
	可　　　　　　
	否
	可　　　　　　

	自交作物C
（如：大豆）
	否
	可　　　　　　
	可　　　　　　

	轉殖植物D

	否
	可　　　　　　
	可　　　　　　

	生產轉殖植物的方法E
	否
	否
	可　　　　　　


第二章　美國專利保護植物的演進
根據美國現行的專利法及綜合各國實務及學術見解，發明為自然法則的技術思想之高度創作。欲取得專利權的保護，需具備一定之保護要件。簡而言之，具有可專利性的要件包括新穎性（novelty）、非顯而易見性（non-obviousness）、產業可利用性（utility）以及可實施性（enablement）。新穎性，指該發明未曾被公開或在市場上使用。非顯而易見性，指熟於該項技藝之技術者所非能輕易完成，對於既有技術產生實際上的進步效果。產業可利用性，指凡新發明具工業上之價值者。可實施性則是意指對該專利之描述必須達到他人可重複實施的地步。所申請的發明需經過專利主管機關進行要件之審查後，方能獲得專利之保護。

由於專利法最初是設計用來保護工業上的智慧財產，所以以美國而例最初根據自然產物原則、活體、不具非顯而易見性、無法符合文字敘述、不具可再現性等理由，不給予植物品種專利保護。但是隨著科技之發展，對於智慧財產權保護植物品種的需求日與俱增，美國的立場就不再是如此的絕對，遂根據諸多法院的判決判例以及透過法律解釋的方式逐一排出以專利保護之障礙，使得目前在美國可以專利法來保護植物品種。

第一節 美國對植物品種不授與專利保護期

第一項　自然產物原則


 1790年至1970年間，植物品種在美國法上欲尋求專利法之保護中，最常面臨的阻礙為自然產物法則(product of the nature doctrine)。美國專利商標局(U.S. Patent and Trademark Office簡稱USPTO )起初不承認植物品種能夠接受專利之保護。美國最高法院在American Fruit Growers v. Brogdex Co 
以及Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.
案中認為植物品種不是屬於製造物(manufacture)，所以不具可專利性。此時一般的見解認為若授與專利於自然產物將會阻礙其他人對於研究的發展，且阻礙科學的進步，所以只要是被認為是自然產物則不具有可專利性。

第二項 活體(Living Organism)
另外，除了自然產物原則，反對植物品種授予專利保護的理由則是認為專利是用來保護無生命的技術，而植物及其相關的發明是屬於生物活體，所以不予以專利保護。

美國一直到1973年以後對於是否授予活體專利保護才因In re Bergy 
案引起相關討論。在此案例中美國專利商標局之上訴委員會(USPTO Board of Appeals)嚴格的逐字解釋專利法第一零一條
中對於專利可以保護的客體之規定，並且認定若是專利保護及於活體(Living Organism)則無效，所有保護的對象必須是專利法中有列舉出來的才具有可專利性，然而活體並不屬於任何美國專利法第一零一條所列出之分類的範圍之內
，所以有關活的生物體是不給予專利保護的。
第三項 缺乏新穎性

在美國少有對於育種家產品因缺乏新穎性故不具可專利性之反對意見，但在歐洲國家如德國、荷蘭等國家曾有些反對的聲音出現
。
第四項 不具非顯而易見性

有關對於植物品種不具可專利性的另一論點則是著重在於利用傳統育種方法所育出之植物品種不具發明性或非顯而易見性(Non-Inventiveness/Obviousness)。雖然說這樣的反對意見在美國並不多見，但有些歐洲國家的立法者，認為傳統的育種方法欠缺發明步驟(inventive step)。但也有一些學者認為這並非不能克服，因為很多專利發明的申請都是由一些已知的步驟或過程，去導致出一些不同的新的結果或特別的效果。

隨著科學進步，生物技術的應用可以取代傳統育種工作的進行，對於植物新品種的育成不再只是僅運用田間選種、淘汰等傳統之育種方法來完成。若可以採用創新技術進行育種，則所育出之品種是否仍不具可專利性，就成為爭論的客體
。

第五項 無法詳實描述

根據專利法的基本精神，任何專利的申請必須將此發明本身經由充分的揭露，才能取的專利的保護；但不論是以植物新品種或是育種的過程來說，早期要符合這樣的要件幾乎是不可能的。在美國植物新品種若要取得專利之保護，最大的障礙莫過於要符合文字描述(writing description)的規定，因為要將新植物品種育種過程詳於以文字的方式表示在早期視為不可能。

以下舉一些例子來說明：植物育種家要如何說明並描述他所育出的品種？植物學家只用大概的詞彙描述植物體，例如長型、扁型之於果實，黃色、淡紅色之於花色等。但以農學的觀點來看，植物品種可供人類利用的特性，如果實特殊的香味或者是花朵特殊的顏色，這些特性常是連續性的，例如長型就有相當繁多的可能，而人類的眼睛就可以在深紅到淡紅之間區分出許多種不同的色調，但卻很難以文字去指述其中細微的差異。

以專利法的精神而言，一發明若是優於先前的發明或技術，則可能可以得到專利的保護，一種和原來品種不一樣或是更好的香味，也應以同樣的道理來尋求專利的保護，但是問題就出在於，要如何將這樣的「 優於先前品種的香味」以文字表達並用筆墨形容出來？所以如以上所述，在過去植物品種申請專利保護確實無法與工業發明一樣，用精確的方式表達而符合文字敘述之要求。因此以專利保護植物品種有其困難。

第六項 不具可再現性 
取得專利保護的要件之一為工業可利用性（或稱實用性），發明物必須能夠大量生產才能夠被大眾所利用，所以一般認為發明物要符合工業可利用性就必須具有可再現性(reproducibility)，才可以大量的生產以提供工業上的使用，也就是說專利權人要充分揭露該發明，使得熟悉該技術之專家能據此予以實施該發明，這樣的話，由國家提供專利的保護才能獲得科技進展的實益。

植物品種是否符合可再現性，有兩方面的說法，其一是採取嚴格解釋的立場：認為發明物的可再現性是指一再重複育種家育出此新品種的步驟，皆可得到同樣的品種。滿足這樣的要求此發明物才算是有可再現性。但實際上將一品種育出的過程以文字加以描述就相當困難，而就算最詳細的描述，讓育種家再按表操課一次，獲得同樣性狀品種的可能微乎其微。故若是對於可再現性要採取這樣的標準，植物品種是無法獲得專利保護的。

而另外一種解釋方式是比較具有有彈性的：認為所申請的植物品種若是經過育種家經年累月的選種、淘汰所育出的，這樣的過程雖有詳細的育種紀錄，但是有更多的過程是無法以文字紀錄的，所以無法追溯。況且育種家在田間選育後裔時，通常都需要對此植物充分的了解與豐富的經驗，有很多選育的標準只能說是一個大方向，在客觀上是無法一一說明的；不像大部分工業上的發明物有一定的製程、配方，只要專利申請人詳實的以文字敘述，就可以使他人根據所揭露的內容加以實施此發明。但植物本身有著與一般工業發明不同的特性，只要一個植物品種被育出來，其優良特性可以穩定的遺傳至子代，那麼只要藉由植物本身的可以繁殖的特性，不管是利用有性或無性的繁殖方法，都可以取得足夠的「複製數」，如此一來，這些「複製數」雖然不是採用原品種育成的方式所育出來的，但是以結果來看，這樣的方式一樣可以得到這些具有優良性狀的品種。依照這樣的解釋，植物品種就被認為可符合可再現性的要求。因而不造成獲得專利保護的障礙。但是這樣的爭論似乎未獲得一致的見解
。

第二節 針對植物新品種所建立之保護制度

1930年代以前，專利制度被認為是專門來保護工業發明，而植物因為具有特殊的屬性，並不認為專利法合適來保護植物新品種，所以在美國特別為植物品種量身定做的法律則因應而生。

第一項　植物專利

1930年代，美國針對無性繁殖作物在專利法中特立章節加以保護，並編入美國專利法一六一
至一六四條。

在此之前植物或其他活體被認為是自然產物而排除在專利的保護之外，但由於美國國會在1930年修定專利法時，欲矯正以往對於植物的認知，進一步要在立法上承認育種家所育出的產物不僅僅只是自然產物而已。所以在推動植物專利法案通過的過程中，最基本的立法目的就是要消弭對於植物育種家與工業發明者之差別待遇。由於一植物品種的育成過程中介入了相當程度人為的力量，所以也應該採用智慧財產等相似的概念來加以保護,畢竟植物育種家之於植物品種也如同發明家之於工業發明，應給予專利保護。但專利法中一六一至一六四條保護之客體僅限於無性繁殖的植物
。

與以往專利法的概念不同，植物專利法揚棄了以往申請專利必須具有詳實文字敘述的要件，只要育成或發現一新穎的、具可區別性的無性繁殖品種，就可以獲得植物專利之保護。

第二項　植物品種保護法

1970年美國根據UPOV的合約提出植物品種保護法（Plant Variety Protection Act ，簡稱PVPA。），主要保護對象為有性繁殖品種(由種子繁殖生產)，權利期間為18年，保護要件為新穎性、可區別性、一致性和穩定性；並根據1991UPOV公約的精神於1994年修正，其保護對象已擴及於雜交種F1和利用塊莖繁殖的植物品種。所以簡單的說PPA是用來保護無性繁殖植物的，而PVPA則是用來保護有性繁殖植物的。    
第三節 植物品種授以專利保護萌芽期之反對意見

第一項　專利保護聲浪升高

美國於1952國會通過了新的專利法案，稱之為：專利法案（Utility Patent Act，簡稱UPA
），而這個法案也大致沿用至今。美國專利法第一零一條中規定了可專利的主體的法定分類：若要獲得專利，此發明必須是屬於製程、機器、製造物、組成物或是這些種類之新的、有用的改良中的一種，才有可能做為專利的主體。值得一提的是，相較於1970年代所整合的歐洲專利公約明文規定不予以專利保護的項目
，美國的專利法案並沒有將明確的將植物品種排除在專利保護的範圍。這使得未來植物品種的可專利性在美國的發展可以一步步透過判決或解釋的方式，慢慢導向可以獲得專利保護的方向。

從1970年代開始在美國與歐洲掀起了將植物品種納入專利法保護的範圍的聲浪，主要的原因有兩部分，第一：對於育成植物新品種的方法，只有利用專利法才能加以保護，一般的植物品種保護法，也就是所謂的育種家權利，是無法對此加以保護的。第二：若是提供專利保護，則不像育種家權利一般有權利的限制，如農民留種或是研究免責，對於專利所有人來說可以獲得更大的權利保護，所以這樣的要求無疑是有感現有的植物品種保護法之保護範圍不足，進而呼籲採取更強而有力的保護方式的需求。

在美國，1930年的PPA及1970年的PVPA所提供的保護雖可囊括無性繁殖植物及有性繁殖植物，但仍然有一些真空地帶無法尋求智慧財產形式的保護，包括塊根繁殖作物
以及一代雜交種子
，而若是使用專利來保護來上述植物品種，將不會有無法保護可循的問題出現。再者，專利保護不但可以提供育成植物新品種方法的保護，而對於植物本身更能限制一些他人繁殖的行為，也就是說更能提供專利權更有效的保護方式。所以美國接下來的演變便是如何透過解釋或是法院的判決排除前述植物品種之可專利性的障礙，進而使植物品種能夠獲得專利之保護
。

第二項　美國對於專利保護植物立場的轉變

第一款　自然產物原則（product of nature）
美國對於自然產物禁止專利保護，是源自於十九世紀的後期。專利法的保護並不授予新發現的礦物、野生植物，以及人工合成但可以從自然界所萃取而的化合物。

1977年，In re Bergy案
，接受一微生物純化的品系（line）是具有可專利性的。此判決的理由是，一個所謂人造的微生物體必須要以人力積極的介入，並在精確控制的狀態之下所純化之微生物品系，始具可專利性。接著1980年著名的的Diamond v. Chakrabarty
案，最高法院做出里程碑的判決。最高法院闡釋了專利法第一零一條的意義，認為「在太陽下任何由人類所製造出來的發明」（anything under the sun that is made by man），可適用專利法的保護。對植物而言，更是大開了專利保護之門。

由此判決可以看出美國的立場並非一味以自然產物原則，將微生物、植物或是動物排除在專利的保護範圍之外，而是端看人力介入的程度來判斷是否給予專利保護。

另外在歐洲方面，也有著名的德國最高法院的紅鴿案（Rote Taube）
。本案判決將技術領域擴大及於有計畫利用生物的現象與自然力的思想
，所以對於自然產物的原則的討論，似乎也在美國的Chakrabarty案以及歐洲的Rote Taube案得到一個定論。使自然產物原則對於植物是否具有可專利性的爭論得到解決。
第二款　活體
有關活體到底能不能具備可專利性的爭論最初是出現在Bergy案。該案的發明是一種純培養並可產生lincomycin抗生素之鏈球菌（Streptomyces vellosus）。此案法院認為微生物可以比擬做無生命的化學組合物，就如同一般化學上的反應物（reactant）與催化劑（catalyst）一般，並主張將無生命有活性的化學物質與用來產生化學反應的活體加以區別，是沒有意義的，因此而解決了活體是否可以授與專利保護的問題。至於之後最高法院也在Chakrabarty一案中否決了將活體排除在專利保護之外。

法院並進一步認為，植物專利法（PPA）、植物品種保護法（PVPA）制定的目的並不是要去限制專利（Utility Patent Act，）對植物相關發明的保護，這些法律的訂定是要去免除一些對於植物保護的限制及障礙，並且提供一多種方式使得植物可以更容易的符合保護的要件而因而取得保護。而且法院更認為，重要的區別不是在於是生命體或是非生命體，而是應將重點放在，到底一發明只是自然產物（不論其是否為活體）還是由人類的力量所製造創造出的發明物？由人類所介入程度的多寡來判定一發明的可專利性，才符合專利法的基本精神。

雖然如此，Chakrabarty案中對於「同一品種是否可以以植物品種保護法以及專利法同時保護」的問題，一直到了1985年的Ex parte Hibberd
案才解決。
Hibberd案是於1984年Kenneth A. Hibbred、Paul C. Anderson及Malanie Barker共同向美國專利商標局針對一「高色胺酸含量玉米突變植株」提出發明專利的申請，Hibbred等人分離和選育出一種產生大量色胺酸的一組新的玉米體細胞變異的新品系，再從這組新品系中培育出產生大量色胺酸的整株玉米植物及種子，這種特性可以透過遺傳的方法傳至子代。其專利的申請範圍包括：可產生大量色胺酸的種子、雜交種種子、及以這些種子所繁殖出的植株本身、植物組織培養物、栽培方法以及此高色胺酸含量品種之育成方法。但是專利審查時駁回了可產生大量色胺酸的種子、雜交種種子、即以這些種子所繁殖出的植株本身、植物組織培養物的專利權利申請，只有針對育成方法本身同意授予專利
。

Hibbred等人不服向上訴委員會出申訴，並針對專利法一零一條提出了以下的問題：
【一】種子、雜交種種子、即以這些種子所繁殖出的植株本身、植物組織培養物，是否為美國專利法第一零一條所保護的範圍？
【二】屬於美國植物品種保護法保護的植物品種，是否也能夠再獲得專利法的保護？
【三】以有性繁殖值物品種及其組織培養物是否屬於美國專利法保護的主體？

針對以上的問題，專利上訴與衝突委員會局的的立場是，從文義上或是立法的歷史來看，美國專利法第一零一條所保護的可專利的範圍，並沒有因為PPA或PVPA的提出而被縮小或加以限制其所適用的範圍，而這些特別為植物品種所量身訂做的特別法的立法目的也並沒有意味著只能用這些特別法才能保護植物品種的相關發明。這樣的解釋將美國專利法導向可以保護植物品種的趨勢，而且委員會還進一步決議UPOV所提出的相關法案沒有限制專利法之保護範圍，再加上當時美國參議院還未通過UPOV1961法案，所以並不受到公約中禁止對於植物品種提供雙重保護的規定。至此確定了美國對於植物品種的保護可以進行專利法及其他型式之雙重保護（double patent）。

第三款　欠缺新穎性
植物新品種的育成之發明是否具有新穎性，這個部分是比較沒有爭議性的，而在美國的判例上也較少出現對於因為沒有符合新穎性而不予以專利保護的例子。大抵來說，一個育種家要育出一個新品種，不論其是用傳統的育種方式或者是使用生物技術的方式去育出一個新品種，其情形與一般的發明者去發明某種裝置、某種使原有的技術更上層樓的發明是有一樣的意義的。一個品種的育成，除了育種家對於此種物種的熟悉以外，更包括耐心的經過每個世代的選拔、對於優良性狀的的選育、提昇此品種中優良基因基因頻度的技術等，所幾基於這些理由，這個部分應是較無爭議性的。

第四款　欠缺非顯而易見性

通常欠缺非顯而易見性（Non-Inventiveness/Obviousness）的這個障礙較少出現在植物申請專利保護的案件上。會造成這樣的情形可能解釋的理由如下：由於在專利審查的過程之中，此所申請保護的發明是否符合非顯而易見性的要件，通常是較屬於實質審查的部分，也就是說是較屬於技術層面的審查結果，而不像如前所述如：自然產物原則、活體如此鮮明的議題，所以較不受重視，也較不易引起廣大的討論。而若是審查人員不察，沒有將所申請保護的發明與先前技術做一詳實的審查，這樣申請的審查可能會流於潦草。植物的新品種與參考品種最大的差別可能是在於一些微小的差異，對於觀賞植物而言可能僅是花色的改變，對於一可食用的作物而言，其差異也可能僅是在於如子實的含糖量或其他營養價值，但這種差異可能會被質疑並不屬於所謂的發明，對於一般熟於該項技術的人來說，想要育成此新品種實不屬於難事。

但從另一方面來說的話，就算其新品種外表型的改變是屬顯而易見的，但其真正隱藏在使此外表型改變的遺傳組成的改變可能是相當複雜的，故該新品種之申請也不能斷然說是不具非顯而易見性的。

第五款　無法詳實文字描述

在一個植物育成的過程中，所加入的特性不外乎生理、生化上或者是型態上等等的特性，這些特性有時難以用文字精確的敘述，所以在植物申請專利保護的申請上必須輔助以寄存（deposit）的制度來加以配合之。但必須加以說明的一點是，若是此專利所申請的範圍包括育種的方法或是過程的話，則其發明的步驟是必須一一詳細羅列而出，使他人能夠根據此步驟而實施此發明。

雖然再1930年代因為無法滿足文字敘述的要求成為植物申請專利保護一大障礙,但是從美國專利商標局主管機關的立場到CCPA及最高法院的決定，這樣的情況在1970年代卻鮮少出現。尤其是到了1980年代，自從國家在政策方面傾向以專利的方式來保護植物，這樣對於反對植物專利的意見也找到了解決的出路，而不再是一味的反對，反而將焦點擺在，如何加以解套。1989年美國專利商標局便公布寄存規則（deposit rule）
，該規則對於寄存的要件、時間、地點及在寄存等問題皆有詳盡的規定，以解決該問題。為了能夠符合美國專利法第一一二條中對於發明揭露的規定，文字上的描述不一定能夠充分的將此植物的申請做一詳實的敘述，故佐以寄存的制度的加以配合，以確保專利所申請範圍中的發明能夠被熟於該項技術之人重複實施。

第六款　小結

由以上的討論我們可以知道，美國對於植物採專利的保護主要的反對原因有三：自然產物原則、活體以及先占原則，但這些反對的原因之後有最高法院1980年Chakrabarty案以及美國專利上訴委員會1985Hibbred 案的判決而否決掉這些對於植物採專利保護的反對意見。

綜合以上美國對於植物品種的專利保護歷程來看，我們可以發現最初美國是採取不予以保護的立場，隨著植物品種智慧財產權的意識抬頭，以及國際間基於UPOV所提出的用專法來保護植物品種的方式後，以專利法來保護植物品種這樣的需求與聲音也漸漸提高，此時歐美走向做法分歧的道路。

美國除了於1952年將專利法中納入的無性繁殖品種的保護，另外也由上述之判例一一確定了植物以專利法保護之地位，直到目前為止完完全全的接受植物品種以專利保護之實行面。反之歐洲的立場並不如美國一般的明確，雖然歐洲的專利法第五十三條（b）明確的將植物品種排除在專利保護之下，但是在某些情況允許之下，植物還是有可能獲得專利之保護，所以目前為止歐洲方面的立場仍是有待確定的，本文將於第三章繼續分析歐洲專利公約對於植物相關發明之專利保護見解演變。

第四節　美國專利與其他智慧財產權保護型態的關係

第一項 專利與植物專利
1930年代，美國為無性繁殖植物新品種量身定做，制定植物專利法案(Plant Patent Act，簡稱PPA)。
第一款 保護客體

植物專利定保護的客體包括以無性繁殖方式繁殖的任何特別而新穎之植物品種，包括：栽培的變種、突變種、雜種和新發現的幼苗（但不包括塊莖繁殖的植物或未經栽培環境下發現之植物）
。

無性繁殖的植物是指以種子以外方式，例如以插枝生根、壓條、接芽、接枝、接穗等方式所繁殖的植物。有關塊莖繁殖的植物，這種植物不能取得植物專利，其中「塊莖」一詞係採用最狹隘的園藝上涵義，意指地下分枝的一個短而粗大部分。屬於「塊莖繁殖」 的植物有馬鈴薯（Irish potato）和菊芋（Jerusalem artichoke）。

第二款 保護範圍

【一】專利可以提供植物品種最周全保護，但並非所有的無性繁殖作物都可以申請專利保護，因為有些形式的無性繁殖植物在某種情況之下是無法滿足專利中可實施性（enablement requirement）的需求，故要靠寄存制度來補足專利說明書中文字說明不足的部分。美國專利商標局規定申請專利保護的生物性的材料必須要寄存在由布達佩斯條約下所建立的國際寄存機構（International Depository Authority，簡稱IDA）或是其他由專利商標局所認可合適的寄存機構。

但是以實務運作的角度來看，一般所能寄存生物材料大抵而言都應是具穩定、且可儲存性高的物質，如種子或者是可以低溫保存的生物體，像這樣的生物材料通常較沒有保存上或設備上的困難。但是生物材料的種類不僅於此，其他型式的寄存物，以無性繁殖作物的繁殖材料來說，如：一段具有可繁殖性的切花，就無法以冷凍的方式保存。且有些繁殖材料甚至需要以懸浮培養（suspension culture）等之方式才能加以保存的，對寄存機構而言，比起種子的保存較為麻煩。

因此未來美國專利商標局在規劃寄存機構就要採取更符合實際所需之方式，為了使申請保護的無性繁殖作物能夠加以寄存，一類似植物園似的寄存機構（arboretum deposit）就應該要因應而生。否則很明顯的，如果無法解決寄存的問題，就無法順利申請專利的保護，所以育種者選擇植物專利（PPA）來保護其所育成的無性繁殖作物就成為一種不得不然的選擇了。

【二】美國專利法第一六三條規定「植物專利，得排除他人無性繁殖此類植物、販賣及使用以其方法所無性繁殖之植物」。1997年國會提出對一六三條的修訂
，擴大了植物專利的權利範圍，其大意為：除了未修訂前的保護範圍之外，另外可排除他人對於無性繁殖之植物提供銷售（offering for sale），並且進一步限制他人將無性繁殖的植物或其任何部分，進口至美國境內之行為。

但是，植物專利的權利範圍還是有可能有保護的漏洞。例如說：互為競爭的種子公司拿這個無性繁殖的新品種用有性繁殖的方式生產下一個世代
，或者用有性繁殖的方法來育出新品種…等，諸如以上的行為可能不在植物專利（plant patent）的保護範圍當中。所以總而言之還是專利可以提供最周延的保護。

【三】植物專利申請範圍，植物專利核准對象是整棵植物。因此僅需要一項申請專利範圍
，而且也只允許一項。

說明書包括植物本身、該植物不同於相關已知品種的特徵和該植物前身的完整而詳盡說明，此說明應依照探討該植物品種之標準植物學教科書或出版物以植物學術語及通用形式表達﹝常青樹evergreen tree、大麗花dahlia plant、玫瑰花rose plant、蘋果樹apple tree等等﹞，而不是僅用一種常常在苗圃或種子目錄中找到的廣泛而非植物學上歸類用語表示
。說明書中亦應包含該尋求專利之植物品種源頭或出處，尤其須指出該植物品種在何處以何種方式被無性繁殖。當顏色為該植物的特徵之一時，應在說明書中明確指出該顏色相當於經認可之色卡中的那一種顏色。當該植物品種是源自於一種新發現的幼苗時，說明書必須完整描述該幼苗被發現能夠成長的條件（栽培、環境等），以證明該品種並非在未經栽培的狀態下被發現的。

第二項 專利與植物品種保護法

第一款 有關寄存
專利與植物品種保護法在申請的時候都是需要將該品種的種子加以寄存的，唯一不同的的是：若是申請專利保護是需要另外收費的，而申請植物品種保護法的保護寄存的費用是包括在整個申請的費用中，毋須再另外繳費。

然而另外對於申請人而言更重要的是，申請植物品種保護法保護的種子寄存是不會讓第三者或其他同業競爭者拿到的，而申請專利的保護是很有可能會使所寄存的植物落入第三人的手中的。

第二款 保護要件
「非顯而易見性」是專利的要件之一
。若依照我國之專利法的用語來說稱之為「進步性」，不過兩者的概念是相同的。其精神是將發明用來和之前的技藝相比較，對於該領域熟悉該項技藝者而言，如果申請專利的發明客體與先前技術之間的差異或發明的整體是顯而易見的，發明是不能授與專利的。

但這是法定的標準，由於每一個不同的專業的領域對於最低程度的創造性是有不同的標準的。以傳統育成品種的方法而言，育種家針對一作物將許多不同性狀加以組合而的一新品種，若是將此新品種拿去申請專利保護，是可能符合非顯而易見性的要件；但隨著育種方法或分子生物技術的進展，同一作物被育出的的品種越來越多，而若是要再得到一新品種，不外乎把該作物之不同性狀加以「再」組合，如此一來，我們可以預期的是，若是此新品種要申請專利保護，則有可能因為該新品種所具有之性狀組合內之成分具「顯而易見性」而無法獲得專利保護。

但是PVPA的保護較不會面臨這樣的困境，以具有可區別性來說，若該申請受保護之品種具有可與對照品種互相加以區別的性狀即可滿足，接著只要符合新穎性、一致性及穩定性的話就可以獲得新品種保護。相較於專利要件之滿足，其門檻應是較低的。
第三款 權利範圍

再者，專利與植物品種保護法最大的差別就是在於權利人所能獲得的保護範圍。

植物品種保護法沒有專利法中在判定專利侵害時的均等原則（Doctrine of Equivalent）。一般而言對是否構成專利權侵害，除公開範圍的文字解釋之外，若被告產品不符合說明書公開內容之文字侵害，但其可能本質上與專利產品相同，仍構成侵害，這就是所謂的均等原則。換言之，法院對專利權利範圍的之解釋，將影響專利權之解釋範圍。

另外在植物品種保護法有以下兩個權利限制，一為農民免責，一為研究免責。而且在PVPA也課以新品種權利人強制授權的條款。這些限制都不會在專利法的保護裡出現。

第三項 專利與營業秘密法

若一種子公司只在市場上販賣F1雜交種，那麼生產此雜交種的自交系（Inbred line）是可以用另一種智慧財產權的保護的方式來做為選擇─營業秘密
。

美國有一些種子公司，是不會將親本自交系釋放到市場當中的，一般而言公司只會將自交系所產生的第一代雜交F1種子賣給農民。由於F1種子具雜種優勢（hybrid vigor），對病蟲害的抗性以及產量等等均有好的表現，所以雖然價格較高，而且因為第二代植株會分離，導致產量降低，所以農民一般都會代代向種子公司購買來種植。若種子公司不選擇使用專利來保護作物的自交系的話，通常會用營業秘密的方式來保護，同樣可以限制其他競爭的公司使用該自交系生產雜交種。

在Pioneer Hi-bred International v. Holden Foundation Seed
案中，Pioneer公司宣稱Holden 公司使用他們的玉米自交系去生產其他自交系，而法院方面採信了isozyme electrophoresis、HPLC之分析結果，認為Holden 公司與Pioneer公司的自交系實質上確實相同，況且Holden 公司也提不出任何該公司育種過程之證據，故在此案中法院判定Holden 公司要付出高達四千六百萬美金的賠償金給Pioneer公司。

根據這樣的判決我們可以假設一個狀況：一農人向種子公司購買一大袋的商業雜交種回去種植，若是在種植此F1種子的過程中發現了不完全的雄不稔（incomplete male sterility）植株，也就是說這樣的植株可能是非由兩親本雜交而得之後裔（可能是該自交系自交而得的後代），這樣一來，若農夫將此植株加以自交繁殖就可以得到這個公司生產此雜交種的自交系親本。如果該自交系受到營業秘密保護的話，那麼這樣的行為可能會吃上官司。

故對於種子公司而言，用營業秘密的方式來保護自交系也不失為專利之外的一個好方式。

在美國，一育種家可以依據不同的法律採取不同的保護的關係，以下簡單的列出一個表來對照其中所對應的關係：
	種類　　　　法律
	植物專利
(PPA)
	植物品種保護法(PVPA)
	專利
(Utility patent)

	有性繁殖品種A（如：玉米自交系）
	否
	可　　　　　　
	可　　　　　　

	無性繁殖品種B
（如：蘋果）
	可　　　　　　
	否
	可　　　　　　

	自交作物C
（如：大豆）
	否
	可　　　　　　
	可　　　　　　

	轉殖植物D

	否
	可　　　　　　
	可　　　　　　

	生產轉殖植物的方法E
	否
	否
	可　　　　　　


� 283 U.S.1, 8 U. S. P. Q.（BNA）131（1931）.


� 333 U.S.127, 76 U. S. P. Q.（BNA）280（1948）.


� In re Bergy, 563 F.2d 1031, 1033, 195 U.S.P.Q. （BNA）344, 346（C.C.P.A 1977）。該發明申請為Bergy等人發現一可以製造某抗生素之鏈黴菌，並以一自然界不存在的純培養型式申請該為生物菌種本身之發明專利及利用該微生物生產抗生素之方法發明專利。見王凱玲，民國八十八年台大法律學研究所碩士論文，頁26-27。


� 規定可依法獲得專利之權利客體為任何新穎且有用的方法、機械、製造物、或物之組合，或上述之新穎且有用的改良。 


� 但是上訴委員會的決定最後又被美國關稅暨專利上訴法院(Court of Custom and Patent Appeals，簡稱”CCPA”)改判，CCPA認為系爭為生物菌種具有可專利性。見王凱玲，頁26-27。


� van Over Walle, G. 1999 Patent protection for plant：a comparison of American and European approaches.      The journal of Law and Technology.（Lexis-nexis資料庫http://web.lexis-nexis.com/universe/ document? _m=73e281070c59e5a3db23bb2304ced644&_docnum=11&wchp=dGLSlV-lSlzV&_md5=b1e555a1894182108f505ff01355465e，visited at 2001/05/16。）


� van Over Walle, G. 1999 Patent protection for plant：a comparison of American and European appoaches.     The journal of Law and Technology.


�　van Over Walle, G. 1999 Patent protection for plant：a comparison of American and European appoaches. The journal of Law and Technology. 


� 35 U.S.C.§161(1982):Whoever invents or discovers and asexually reproduces any distinct and new variety of plant, including cultivated sports, mutants, hybrids, and newly found seedlings, other than a tuber propagated plant or a plant found in an uncultivated state, may obtain a patent therefore, subject to the conditions and requirement of this title.�The provision of this title relating to patents for inventors shall apply to patents for plant, except as otherwise provided.  


� 包括馬鈴薯(Irish potato)、菊芋(Jerusalem artichokes) 之塊莖繁殖的植物是排除在保護的範圍之內的。


� 35 U.S.C. 1-376（1994）.
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但美國專利法在1997年修正之，其原文為：「In the case of a plant patent, the grant shall include the right to exclude others from asexually reproducing the plant, and from using, offering for sale, or selling the plant so reproduced, or any of its parts, throughout the United States, or from importing the plant so reproduced, or any parts thereof, into the United States.」      


� 但通常這樣的手段不會得到相同的植株。


� 35 USC §162


�根據此案例 Imazio Nursery, Inc. v. Dania Greenhouses, 69 F.3d 1560,36 USPQ2d 1673 (Fed. Cir. (Cal.), 3 November, 1995).的判決，聯邦法院將植物專利章程所保護的範圍限縮在「所描述及所聲請植物專利保護的植物之後裔」(progeny of the single plant variety described and claimed)。


� 美國專利法第一一二條第二項。原文為：「The claim in the specification shall be in formal terms to the plant shown and described.」


� 美國專利法第一零三條。


� Uniform Trade Screts Act, §1原文為: “Trade secret” means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that:�(1) devices independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and �(2)is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secret


� Pioneer Hi-bred Int’1. Inc. v. Holden Foundation Seeds, Inc., No. 81-60-E, slip op. （S.D. Iowa,  Oct. 29, 1987）.





