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第一章、目 的

我國於2002年（民國91年）1月1日正式加入世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）為會員，為利我國專利審查規範與國際接軌，本局正全力提昇技術專利審查人員素質，以及預定於九十五年完成ｅ網通專案資訊系統。

基於澳洲已建置實施ｅ網通制度經年，並有實質成效，澳洲並受新加坡委託代其審查生技專利申請案件，該國推動ｅ網通及審查生物技術專利申請案之經驗，甚值本局參採。爰此，冀望借由此次赴澳洲智慧局之研習，俾深入了解其線上申請及審查作業現況，並建立雙邊交流機制。

第二章、研習課程

研習課程如下表：

	九月二十一日 星期二

	09:00-09:15
	Welcome

	09:15-10:30
	Overview of IP Australia Patent Examiner Training Program

	10:45-12:15
	Overview Patent Examination Practice

	14:00-14:45
	Characteristics and background of Design Act 2003

	15:00-16:00
	Major revisions of the new Act and stipulations of design registration

	九月二十二日 星期三

	09:00-09:50
	Patent E-filing 

	09:50-10:30
	Prior Art Examination

	10:50-12:00
	Issue in examination of Biotechnology Patents Application

	14:00-14:45
	Trade mark e-filing and its development

	15:00-16:00
	Biological Diversity

	16:00-17:00
	Promotional strategies on e-filing and online servic

	九月二十三日 星期四

	09:00-10:30
	Patent Opposition,cancellation,re-examination and hearing system

	10:50-12:00
	Q & A Session


表1 研習課程表

第三章、研習內容

1、 專利審查實務
一、依據

澳洲審查實務是依據澳洲專利局實務及程序手冊來執行（Australian Patent Office Manual of Practice and Procedure）。此手冊包括四部份，第一冊：國際申請階段；第二冊：國內申請階段；第三冊：異議、法院、專利權延長及爭端；第四冊：分類、檢索及資訊技術程序。其中第一、二、三冊在澳洲專利局之網路上提供完整資料，但第四冊屬於內部作業手冊，並不在網路上公開。http://www.ipaustralia.gov.au/resources/manuals_patents.shtml

二、專利審查組織架構

澳洲審查部門最高組織為委員會（commissioner），其下分為四個組：副委員會A組、副委員會B組、異議聽審組及事務發展和品質管理組。其中副委員會A組下依技術領域分為五個科：生物科A2、化學/生技科B2、電機科B4、化學科C2、電子科C3。副委員會B組下依技術領域分為六個科：物理科A3、機械科A4、化工科B1、醫藥科B3、電子科C4及機械科C5。每科除科長外，3至4名資深審查人員，10至15名審查人員，全局約有200餘位專利審查人員。
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圖1 澳洲專利審查組織架構 

澳洲專利局每年二月及七月都會在其局網公告所要招募審查人員的技術類別及數量，申請人員必須接受面試及筆試。審查人員之薪資共分十一個等級，從$40660到$60862，新進人員通常依其學歷、經驗及能力以第一至第五個等級敘其薪資，若成為委員會委員其薪資從第九等級敘薪。審查人員每年最多可擁有四週的休假，並可申請居家工作（home base work）。

三、人員訓練

新進人員除了本身的技術專長外，還必須接受有關法律知識的訓練，此部分包括除了對於澳洲專利法、細則之了解外，還必須對於審查程序及申請流程的了解，尤其是專業技術與法律規定結合的審案技巧訓練最為重要。訓練教材為澳洲專利局所編撰的基準Module，共有九冊，其中第一至五、六及九冊之課程在進入專利局後七個月內完成，第七及第八冊在完成第一階段訓練後才進行，整個訓練課程約需花費一年。訓練以兩種方式進行，第二至五冊在特定教室做基礙理論的研習；而第一、六及九冊直接在工作位置學習，主要是對於基礎理論的實務操作，亦即，實際進行審查案件的演練。每個課程皆設定學習及評估重點，例如學習課程是有關「了解專利說明書的結構」，Module在此設定兩個學習評估重點：1.學員是否能指出專利說明書各部份？2.學員是否能了解專利說明書各部份設立的目的？再者如課程為「討論審查的目的」，在此設定三個學習評估重點：1.學員解釋為什麼專利需要審查？2.學員舉出專利審查上一般所使用的詞彙。3.學員是否清楚專利審查有那些流程？這些在每個學習單元設立學習評估重點，其目的不但使每個受訓者對於學習的重點易於掌握，也使得授課老師在講課的內容及講義的編撰及對於學員在學習上的評估更有效率。教授者對於每個學員的學習皆採「近身監督」（under close supervision），並將學習的情況詳細記錄在每個學員的工作手冊上。審查人員是專利系統最重要的一個環節，有順序及效率的訓練是決定專利工作成敗的關鍵。

	Module
	內容
	

	1
	介紹專利體系
	OJT

	2
	專利說明書分析
	9天

	3
	檢索
	1天

	4
	新穎性及進步性判斷
	17天

	5
	可專利恆立判斷及法律文件之閱讀
	14天

	6
	審案流程
	OTJ

	9
	國際檢索及審查
	OTJ

	7*（6個月後）
	特殊專利類型之審查（eg.分割案）

核駁理由撰寫

專業判斷技巧
	2+天

	8*（6個月後）
	分類
	4天


表2 澳洲專利訓練教材各Module之內容簡表

四、專利的種類

澳洲專利可分為標準專利（standard patent）及創新專利（innovation patent），標準專利與其他國家相同，採審查制，保護期限為自申請日起二十年。而創新專利亦即類似新型專利，自2001年5月開始實施，取代以往舊的小型專利制度（petty patent）。創新專利不需經過實質審查採登記制，當申請人提出申請時，專利局直接核發證書，其專利效力並不確定亦無異議前置，在侵權訴訟時必須向專利局提出實審以確定其專利性，若審查不具專利性且經修正仍未通過者，專利權自動消滅。專利保護期最多為8年，在一件專利申請說明書最多可提出5個請求項。「人類及其繁衍的生物學方法」及「動植物的育成方法」非創新專利的發明標的，但「微生物學方法」及「利用微生物學方法製造的物質」可為發明標的。申請人在一定期間內可將創新專利之申請轉為標準專利之申請，但不能同時申請標準專利及創新專利之保護。

	標準專利
	97-98
	98-99
	99-00
	00-01
	01-02
	02-03

	非PCT申請
	6476
	6507
	6638
	6418
	6029
	5740

	PCT申請進入國家階段
	11286
	12399
	14556
	16133
	16501
	16262

	合計
	17762
	18906
	21194
	22551
	22530
	22002

	核准
	10551
	15135
	13759
	13281
	14069
	12709

	核准比率
	59%
	80%
	64%
	59%
	62%
	58%



表3 澳洲標準專利1997年~2003年相關統計
	
	97-98
	98-99
	99-00
	00-01
	01-02
	02-03

	小型專利申請
	480
	526
	640
	562
	0
	0

	核准
	334
	265
	356
	362
	146
	11

	創新專利申請
	
	
	
	163
	1050
	995

	核准
	
	
	
	
	88
	96


表4 澳洲小型專利與創新專利1997年~2003年相關統計
	標準專利申請
	紙本
	$320

	
	線上
	$290

	請求審查
	$340

	許可費
	$140

	超過20項每項加收
	$20

	透過代理人申請之費用
	$5,000-8,000

	20年年費總計約
	$8,000


表5 澳洲標準專利相關規費
	創新專利申請
	紙本
	$180

	
	線上
	$150

	請求審查
	$290

	第三者請求審查
	專利權人
	$145

	
	第三者
	$145


表6 澳洲創新專利相關規費
五、專利審查

（1） 流程

當發明人有一發明構想並經初步檢索發現沒有相同的技術時，他可以先透過暫時申請先取得申請日，在12個月內他可改良他的發明並提出完整的申請，或可透過PCT指定澳洲來申請，從申請日18個月後將會公開本發明案。從申請日5年內申請人可要求進行實質審查，某此情況下可要求延緩9個月再提出申請，若所申請的為一般審查，必須檢附本案相關的檢索結果；若所申請的是減輕審查時（modified examination），不用檢附本案相關的檢索資料。通常從申請日起2年內，專利局委員會會詢問申請人是否要請求審查，若申請人於6個月內不回覆，即表示本案為放棄審查者（失權）。若請求審查被接受，從提出審查大約9個月後，申請人可能會收到專利局的第一次審查報告書，此審查報告書可能是告知准予專利，也可能是告知不准專利（adverse report），若是不准專利，會說明那些地方是不符合規定，申請人可在規定的期間12個月內回覆或修正這些缺失直到被接受為止。當申請專利審查被接受後，尚須經過三個月期間的公眾審查即異議程序，若有第三者提出異議，必須經由委員會聽審（hearing）來審查，此時專利權人可以修改被異議不符專利要件之處。若無第三人異議或異議不成，則授予專利（sealing of patent）。對於已授予之專利權若發現有相關前案未被專利局審查者，專利權人或第三人可申請再審查（reexamination）予於確定專利之有效性。委員會委員對於第三人撤銷異議申請，而認為所呈送之資料確實與專利案有關者，亦可發動再審查。

（2） 檢索

專利審查只有申請人請求審查時才會進行，而只有進行審查時才有可能進行前案檢索，除非該申請案是指定澳洲進行國際檢索報告。澳洲專利局有關前案檢索工作進行的原則是若有其他國家已針對該案進行過前案檢索，或者是申請人依照專利法45條第3項提送任何國外專利局所作之檢索結果或申請人自行為該申請案專利價值評估所作的檢索，原則上是採取充分信任的態度，不再進行重覆的檢索工作，除非該申請案沒有檢索報告或該檢索報告不足、不適當或所揭露的前案訊息太少，才進行前案檢索。

前案檢索工作是由三個人所組成的檢索團隊來進行，這個團隊由承審該案的審查委員負責召集其他兩位人員並負責檢索策略的擬定，而其他兩位委員則檢視檢索的結果並負責修正檢索策略。通常會限定檢索相關領域的範圍而非大範圍魯莽無目的的搜尋，尤其是說明書所引述的相關前案及實施例是重要檢索訊息的來源，關鍵詞、國際分類、序列式或化學構造式是常用來進行檢索的方式。儘可能的以電子資料庫來進行來檢索，但某些領域必須檢索紙本資料；常用的電子資料庫有美國專利資料庫、化學摘要、Derwent、esp@cenet、Patsearch、Medline、Delphion、IEEE、INSPEC、COMPENDEX及ANGIS。

（3） 專利要件

1、 可專利的標的（manner of manufacture）
    “manner of manufacture”是有關那些發明的標的可准予專利，有些項目是經由法院判決認為是專利法上合宜的發明標的，例如人體的醫療方法發明，但有些並未經過法院的審判，而是由專利局接受此類發明的申請，例如商業方法發明。是否為發明專利允許的標的，並沒有一定的判斷準則，通常只要是人類活動的產物而非自然現象並具有商業上的用途者，可視為適宜的專利標的。因此如農藝、園藝的栽培方法或其產物；新的動物、植物或電腦軟體等發明都是可專利的標的。而單純的發現、自然產生的有機體、科學理論和心智活動等皆非可專利的標的。再者，若違反法律的規定、有害國家或整體不適合者，亦非可專利的標的，例如，為了保險箱的安全，對於企圖打開它的竊賊，產生致命傷害的發明是違反法律不具可專利性。澳洲專利法第18條第2項規定「人類及其繁衍的生物學方法」是不予專利，因此，對於以體外受精或以基因工程來產人類的方法也不具有可專利性。

2、 新穎性

    2002年4月1日以前，澳洲是採相對新穎性，亦即，前案範圍只限定澳洲地區的公開或使用技術，在澳洲以外地區的公開或使用技術，並不影響申請案的新穎性。但在2002年4月1日修法後，改為絕對新穎性，只要申請前在全世界任何地區有公開或使用相同的技術，皆可做為該案的前案資料，使該申請案喪失新穎性。

3、 進步性

    發明可專利性的另一個要件是進步性，也就是所主張的發明在申請日前對於在此技術領域人士依其一般知識是非顯而易知的。在2002年4月1日以前，依澳洲1990年專利法規定，僅能以優先權日前之單一件揭露前案資料與本案發明以在澳洲相關技術領域之熟悉該技術人士之一般知識標準做比較來評估發明的進步性；但在2002年4月1日修法後所提申請之發明案，在評估發明進步性時，可以結合二個以上之相關前案來比較。但需注意的是這些前案資料必須是有揭露此類結合的動機（motivation）。

4、 公平基礎（Fair Basis）
    專利的基本精神是鼓勵創造發明，以促進產業的發展。因此，發明人將其發明內容詳細公告大眾，以使他人可基於此技術再創新研究，而政府對於其技術的公開給予特定期限的保護。假如申請人沒有完全將其發明技術揭露或者他所獲得的權利超過他的貢獻，如此並不符合專利的基本精神。澳洲專利法40條規定請求項必須清楚、簡潔且為說明書之描述所支持；也規定說明書必須充分描述發明的本質及最佳的實施方式。因此若請求項過廣或說明書沒有充分揭露相關技術時，在審查階段可為核駁之理由；若已獲得專利時可做為無效之事由。依判例對於請求項是否合宜及說明書是否有充分揭露依下列步驟判斷：
a、 請求項所主張的發明範圍是否在說明書中有清楚描述。

b、 說明書中所描述的技術是否有與請求項有不一致的地方。

c、 請求項是否有包括說明書未記載的技術特徵。

（4） 審查方式

澳洲的專利審查可分為兩種：一般審查（normal examination）及減輕案查（modified examination）。審查工作的重要原則就是避免重覆的工作（re-work），專利局內同仁已做過的工作或是其他國家已做過的事項不再重覆進行，因此，國外已有檢索報告或是已有國際初審報告（IPER），直接做為該案審查的重要基礎。再者，只針對新穎性、進步進及適度揭露之專利要件審查，至於產業上利用性，不像大多數之國家做為准予專利之要件，故於案件申請時不審查，但於訴訟時可為專利無效之理由。在澳洲與美國簽定自由貿易協定後（FTA），其產業上利用性雖未實質審查亦可做為異議之理由。

若申請人申請減輕案查，其整份說明書須以英文撰寫並且與歐洲或英國或美國或加拿大或紐西蘭相對申請案相同，只要該國准予專利則不再做實質審查，也准予澳洲相對應申請案之專利。

六、審查品質

澳洲專利局其服務的目標就是依法行政並滿足顧客的期待；專利必須依照發明人的發明貢獻給予其權利範圍的大小，權利若給予太大或太小與其發明之貢獻不成比例時，表示專利審查的品質有問題，因此如何控管審查的品質，是澳洲專利局一直努力的方向。

在檢索方面，除了採取三人組成之檢索團隊及依最佳化標準程序進行前案檢索外，對於檢索出的結果也時時回顧檢討，例如，對於澳洲專利局所做的國際檢索報告(ISR)，事後發現歐洲專利局對此份報告另外做出補充檢索報告時，表示先前檢索方式或策略有誤，將蒐集以予檢討改進。

在審查方面，必須評估審查人員對於新穎性、進步性、充分描述及公平基礎之專利要件是否完全了解並運用；對於修正部份，是否都是基於原申請之說明書，未超脫原範圍的原則去審查，達其標準者才能成為委員會代表，才能獨立承審案件。若尚未具有獨立作業之人員，其處理之審案由一位資深委員監控，該審查人員之審查文件必須經過該資深委員的覆核才能發文。所有欲發第三份核駁先行通知書者，將會被該科科長進行品質評估，以了解為何須發函此文，先前的核駁理由是否有未充分敘明之情形。有關涉及新穎性及進步性為核駁理由之案件，每十件由該科資深審查委員抽取一件覆核其審查品質，而核駁理由與國際檢索報告或初審報告結果不同者，也將會被檢視其品質。再者，蒐集有關已核准案件之說明書再度被發現有錯誤者，予於檢討。有關PCT申請案件，由跨科的三位資深審查委員進行品質覆核。

七、特殊領域審查-人體治療方法

澳洲對於人類治療方法的發明沒有依循其母國英國的法律規定及見解，也與其地理、國情及經濟最密切的國家紐西蘭不同，有其特殊的發展模式。

在1970年之前，當時澳洲一般認為「人類治療方法」並非專利法中所定義的發明種類，所以非為可專利性的標的。之所以不允許「人類治療方法」以專利來保護，其最大的理由是此類專利是整體不適合（generally inconvenient）及不具備經濟價值（essentially non-economic）。

  1964年Joos向澳大利亞專利局提送一件有關一種促進角質蛋白強度及彈性的方法發明申請，專利局委員會認為該發明仍然涉及人體治療的方法，非為專利法所規定的適當標的，因此否准了該案的申請。申請人上訴至高等法院，1972年高院法官Barwick CJ推翻了專利局的審定結果，認為該方法發明為適當的發明標的並具有經濟價值。法官認為「人類治療方法」一詞應限縮解釋，亦即，僅對於因疾病、機能不全或殘障引起的症狀而對人體採取的治療、預防、移除、減輕的處置方法，才是人體治療方法。

1994年的Anaesthetic Supplies v Rescare一案係關於一種用於治療打鼾及妨害睡眠呼吸暫停症的方法，聯邦法院合議庭（full bench）以2比1確認了本案治療方法符合澳大利亞專利法的規定為可專利的標的。

1998年Bristol-Myers Squibb Co. v Faulding & Co Ltd一案，聯邦法院單一名法官（single judge）判決之結果卻與Rescare案相反。若專利內容係治療疾病直接與生命有關者，該專利為無效。因此，依照現行澳洲專利制度的實行，人體治療方法是整體不適合、不具備可專利性的。本案經上訴後，在2000年聯邦法院合議庭中，全體法官一致認定人體治療方法專利並非整體不適合、無效的，推翻了Heerey法官先前的判決。

現今澳洲專利實務界對於人體治療方法已普遍認為是符合專利的標的，是可授予專利的，此審查標準與美國相同但與世界主要國家不同。

2、 新式樣專利制度

1、 2003年設計法（DESIGNS ACT 2003）之修法背景

1906年澳洲聯邦設計法（Commonwealth Designs Act 1906，以下簡稱：舊設計法）於1907年1月1日起生效，正式啟動澳洲政府對設計提供保護的開始，同年1月10日由Albert Holdsworth所設計之連身衣服（combination over-garment），經過審查成為澳洲第一件獲准註冊之設計專利，至2002年12月取得澳洲設計專利者已達15萬件
。舊設計法施行後曾因事實需要，而為多次之修正，1981年之修法甚且將其中第三章刪除。惟自1907年該法施行開始迄至2004年6月17日現行設計法開始施行止，其間經過近百年之久，澳洲設計專利之保護制度，一直維持著相同之保護方式，即對於設計專利之取得一直維持著：申請、檢索、審查之制度。

由於舊設計法於專利要件及侵權認定等之規定較為寬鬆，依據舊設計法，一件設計申請註冊取得專利甚為容易，但也因此在設計專利發生侵權之權利糾紛時，往往只要侵權者之物品設計與專利設計間有一點點差異，就很有可能達到迴避侵權之認定，亦即設計之專利權取得雖然甚為容易，但在權利被侵犯時，往往是難以證明有侵權，設計之專利權並無法有效的執行，普遍認為依照舊設計法之制度規定，政府並無法對設計者之設計提供周延有效之保護
。因此自1995年起澳洲政府即開始著手檢視舊制度，尋求訂定一部更現代化、更良好、更能周全保護設計專利之制度。

其中澳洲法律改革委員會（Australian Law Reform Commission 簡稱：ALRC）在針對舊設計法進行廣泛之審議後，指出舊設計法對設計之保護明顯不足，提出多項新設計法修法方向之建議，並指出新設計法之修正於設計之專利範圍與是否侵權之判斷，應採取能更為明確、界定之方向。

經過長久討論，參考ALRC建議報告及各方之意見後，澳洲新修正之設計法案（Designs Act 2003，以下簡稱：新設計法）先後於2003年11月26日及12月4日經眾議院與參議院通過，並於皇室2003年12月17日同意之6個月後（2004年6月17日）開始施行。

2、 新設計法之重要特色

今年6月17日開始施行之現行設計法是澳洲設計法立法百年來之第一次大規模翻修，並以之取代實施近百年之舊設計法，其重要之特色有：

（1） 提供設計所有人更合理、有效之保護方式

1、 開放一申請案可包含多個設計

一設計申請案，除了可以是關於一個物品之一個設計外；也可以是關於超過一個以上之物品之共同設計；或關於一個物品之多樣設計；或者只要每一物品均屬於相同之國際工業設計分類
，也可以是關於超過一個以上多個物品之多樣設計。

2、 設計註冊程序之簡化

新設計法採取註冊後實體審查之制度，因此設計申請註冊時，並不會對設計專利申請案進行專利要件之實體審查，申請註冊時僅對申請案做形式審查（formalities check），倘符合形式要件規定，即給予專利並將之公告於公報中。對設計專利申請案之實體審查，只有在該設計註冊後，有人提出申請實體審查時才會發生，藉以達到簡化設計註冊之程序與縮短取得專利之時效。

3、 公開設計或註冊設計之選擇

新設計法規定申請人於提出設計申請後，可以在申請日起六個月之期間內，對設計申請案中之全部或任一個設計，選擇將之公開或註冊之機會。因此申請人可在此六個月之期間內，進一步評估其申請案中之每一設計所具有之商業價值潛力後，才決定對其設計是申請註冊取得專利或將其公開成為先前技藝。

選擇註冊設計，只要申請案通過形式審查，申請人就可取得該設計之專利；反之若選擇將其設計公開，申請人之後對該公開之設計並無任何可執行之權利，亦即在別人未經其同意下使用、抄襲該設計時，並無法提起訴訟主張權利，申請人請求將其設計公告公開之利益，在避免其他人以與其相同之設計申請註冊取得專利，因為該設計若經由公告公開即成為公開之先前技藝，他人自無法再以相同之設計註冊取得專利。若申請人未在六個月之規定期間內，對其設計申請案選擇公開或註冊的話，則該設計申請將因而失效。

4、 提起實體審查申請之規定

新設計法規定設計註冊時僅做形式審查，對設計進行實體審查（substantive examination），只有在設計註冊後有人提出申請時才會發生。申請進行實體審查可以是專利權人本身或者是第三人所提出，第三人提出申請時，可以同時提供相關有效之資料供審查人員於審查時參考。實體審查若有不符合專利要件之情形，專利權人有機會提出申復或對其設計提出細節之修正。若經過實體審查認為該設計符合專利要件，則該設計可繼續保留註冊並再次公告在設計專利公報上，若經實體審查結果發現該註冊設計並不符合專利要件規定時，則其原設計註冊會被撤銷。另外審查人員對註冊設計也可以依據正當理由自行進行審查。
 

（2） 提供更好執行之爭議解決程序與更嚴密之侵權鑑定

5、 審查證明取得之必要

當註冊設計被侵害時，新設計法規定專利權人需取得審查證明（certificate of examination）後，才可以有效地提起訴訟主張權利。註冊設計經過實體審查若符合所有法定專利要件時，專利局才會發給審查證明，專利權人方能據以提起有效訴訟；反之若經實體審查結果發現該註冊設計並不符合專利要件規定時，則該設計註冊將會被撤銷，專利權人自無法對他人提起侵權之訴訟。

6、 更嚴格之專利要件規定

舊設計法規定，一設計只要符合新穎性（new）與原創性（original）之專利要件時，即可獲准註冊取得專利。但也因專利要件門檻過於寬鬆，因而導致許多設計專利於發生侵權之權利糾紛時，只要侵權者之物品設計與專利設計間有一點點差異，就很容易達到迴避侵權之認定。新設計法對於專利要件採取較嚴格之門檻規定，規定設計專利須具備新穎性（new）與顯著性（distinctive）之專利要件。顯著性的判斷不在判斷註冊設計與先前技藝間是否有不同，而是在兩者間是否相近似；若兩者整體印象實質上是近似（substantially similar in overall impression）時，並不會因註冊設計存在著些微或不重要之修飾差異，而被認為具有顯著性。因此在專利要件的判斷重點由過去「判斷註冊設計與先前技藝間之差異」轉變成為「判斷註冊設計與先前技藝間之相似處」。如是可避免舊制度設計之專利權取得容易，但於權利主張時卻往往無法有效執行的缺失。 

7、 與專利要件一致之權利界定

配合設計專利要件較嚴格之規定，新法於侵權時之界定採與專利顯著性要件判斷相同之基準。以兩者整體印象實質上是否近似，取代舊法具有欺騙性質或者明顯之模仿（fraudulent or obvious imitation）規定
，於侵權判斷時，不再如舊設計法時拘泥於判斷侵權者所使用之設計與專利設計間是否有差異？只要有差異就可能被認定不侵權，新設計法只要侵權所使用之設計與專利設計比較，被認定於整體實質上是近似時，就將被認定是侵權，擴大設計專利所保護之範圍，使設計之專利保護更實際，於侵權時之認定與執行更為明確、容易。 

（3） 更清楚定義設計之保護與縮短專利權期間

8、 更清楚完整之定義規定

為減少法律執行時之困擾，新設計法除第五條專為定義之法條外，於其他條文亦見定義了與本法規定相關之名詞用語。尤其與設計保護有實質關係之名詞用語更見完善定義。如重新定義，設計為一個或多個視覺特徵所構成之全部物品外觀
。（舊設計法，設計指應用於物品上之形狀、外觀、圖案或者裝飾等特徵，是經由視覺判斷之成品上之特徵，但不包括構造方法或者原理）；又如定義視覺特徵
並指出非物品視覺特徵之情形。除外如對物品
、審查、侵權訴訟程序、先前技藝…等等均有完整明確之說明定義。

9、 縮短專利權期間

取得設計專利者，依舊設計法規定除開始之第一年期間外，申請人有三次申請延長專利權期間之機會，每次各5年，因此舊法時設計專利權期間最長可達16年。新設計法參酌實際需要，規定註冊設計之初次專利權期間，為自申請日起5年，屆滿時，專利權人可再申請延長5年一次，因此註冊設計之專利權期間最長可達10年。專利權人於第一次專利權期間屆滿前，可就該設計之商業利益為考量評估，評估是否需要提出延長專利權期間之申請。

三、澳洲設計註冊流程
（1） 設計註冊流程圖
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圖2 澳洲設計註冊流程圖（一）
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圖3 澳洲設計註冊流程圖（二）

（2） 設計註冊流程說明
1、 設計申請（Application lodged）

澳洲設計提出申請，申請人可經由親自提交、郵寄或傳真等三種方式提出。設計提出申請後，經過申請的最低要件檢視後，如無欠缺需要補正，申請人可自申請日起6個月內，選擇該申請設計要進行註冊或公開，如果申請人在規定期限內，未提出設計註冊或設計公開之申請，那麼該設計申請案將失效。

a.申請書之提出

申請時除須提出申請書外，另必須同時檢送同式五份之圖說（說明書）。申請書須載明申請人與創作人之詳細資料，提供一在澳洲國境內之聯絡地址。如同一申請案中包含有多個設計標的，必須是每個設計之申請權人均為相同；為便於按照件數計算申請規費，申請書上必須載明申請案包含有幾個設計。另外申請人若希望或認為有需要的話，可以在申請表格中針對申請設計新穎性與顯著性之新穎特點為陳述，但此陳述並非必要的，對新穎特點為陳述，可讓審查人員更清楚確認該設計之視覺創新特徵所在，在與先前技藝設計相比較，判斷註冊設計是否具備新穎性與顯著性時是有用的。另外申請人於申請時，可同時於申請書上勾註申請設計註冊或設計公開之選項，若未於申請時同時提出申請，則須於自申請日起6個月內提出。

澳洲設計申請書：
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圖4 澳洲設計申請書（一）
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圖5 澳洲設計申請書（二）
b.圖說（圖面）之規定

設計申請時必須檢送同式五份之圖說（澳洲設計申請可送樣品，但如送的是樣品，通常會被要求補送照片或圖面，因為樣品無法公開在公報上），圖說之揭露必須是清晰正確，能使公眾了解註冊設計所保護之設計內容。圖說之設計可以圖面、照片或是列印之數位影像。圖面必須是以墨線精確繪製（不可為粗糙之徒手畫）於A4之白紙上，不可利用尺寸或文字描述設計之內容。圖面不應該顯示不可視及之內部細節。

如以照片或列印之數位影像表示設計內容，則必須均是正本，同時背景應素面單純且以對比處理，不可同時存在非申請標的之其他設計，並應避免陰影之存在，因為陰影可能掩藏或混淆設計之重要細節。另外容易退色之拍立得型相片是不被接受的。不論是何種表示應該包括至少一個立體視圖，如同一申請案中包含不同之設計，應分開揭露並分別編號標明。
設計申請圖面繪製範例：
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圖6 設計申請圖面繪製範例
c.申請規費
設計專利之申請規費為每件澳幣200元，如申請案超過一件設計需要依件數增加規費。假如未繳納或未繳足規費，申請人可在兩個月內補繳，否則該申請視為無效。設計提出申請並繳交規費後，若申請人申請設計註冊或設計公開時，是毋需再繳規費的。設計專利相關規費如下：
New Designs Act 2003 Fees
Application Fee
Per design indicated in the application at filing  $200
Excess Design
For registration of each design in excess of fees paid at application  $200
Examination
When requested by registered owner  $360

When requested by a third party:

-Third party pays half fee  $180
-And registered owner pays half fee  $180

Renewal of registration
For a further 5 years after the first 5 years  $275
Administrative Actions - New Designs Regulations Fees
Extension of time (error or omission)  $100 per month or part thereof
Extension of Time (circumstances beyond control)  $100
Opposition (to extension of time)  $550
Exercise of discretionary powers  $500
Hearing (request)  $500
Hearing (per day to appear)  $500
Duplicate Certification of Registration  $250
Copies of documents/Extracts from Register  $25
Certificate by the Registrar  $25
2、 申請註冊（Request for registration of design）

不論是開始申請即同時申請註冊，或是依規定自申請日起6個月內所提出，專利局均僅就申請案之必要形式要件進行審查，如經審查不符合形式要件規定或屬拒絕設計註冊之設計，設計註冊之申請可能被拒絕，申請人於接獲拒絕或修正通知函後可提出申復；如經審查符合必要之形式要件，設計將被准許註冊取得專利、頒發證書，並公告於公報上。

3、 被排除註冊之設計

並非所有設計內容均可申請註冊設計，依新設計法第43條及施行細則第4.06條規定，不能註冊的設計包括關於以下之設計：
a、 獎章；

b、 積體電路之配置；

c、 由奧林匹克保護法
規範之奧林匹克環狀標誌或其火焰及火焰設計；

d、 關於“Anzac”一字；

e、 違反善良風俗之資訊或圖案；

f、 1991年硬幣流通法
明文規定禁止之硬幣或貨幣；

g、 聯邦或其任一洲之盾形徽章、旗幟或印章；

h、 聯邦中之城市、州、地區或官方公家機構的盾形徽章或象徵標誌；

i、 聯邦以外其他國家之徽章或標誌。
設計註冊或公開申請書：
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圖7 設計註冊或公開申請書
4、 專利權期間之展延

獲准註冊之設計，專利權期間為自申請日起5年，屆滿時，專利權人可申請展延專利權期間5年一次，因此註冊設計之專利權期間最長可達10年。若專利權人逾期未提出申請展延，那麼該設計之專利權將於屆滿5年時自動終止。對逾期未提出申請延長專利權期間者，澳洲專利局提供有6個月之寬限期，讓專利權人有補申請之機會，惟每逾期一個月須增加100元之規費。

5、 申請實體審查（Request for examination of design）

依新設計法規定，申請設計註冊時僅做形式審查，並未對設計進行實體審查，實體審查只有在設計註冊後有人提出申請時才會發生。

申請實體審查時，除檢送申請書外，需於繳納申請審查之費用後，專利局才會進行實體審查。若實體審查是由專利權人所提出，則其需支付全部之審查費用（澳幣360元），若是由第三人所提出，考量到若經實體審查後，證明該設計是符合專利要件時，專利權人將取得可以提起訴訟之利益，因此第三人只要支付一半之費用，另外一半之費用則由專利權人來支付，若專利權人拒絕支付該一半之費用，專利局並不會對該設計進行實體審查，且該設計註冊將因而被廢止。

經過實體審查後，若專利權人椄到不符合專利要件之報告（核駁先行通知書），專利權人有機會提出申復說明或對其註冊之設計提出細節之修正。若經過實體審查認為該設計符合專利要件，則該設計除可繼續保留註冊再次公告在設計專利公報上外，專利局將發給審查證明；反之若經實體審查結果發現該註冊設計不符合專利要件規定時，則該設計註冊將會被撤銷。

設計審查申請書：
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圖8 設計審查申請書
6、 申請公開（Request for publication of design）

申請人對其申請之設計，除可申請設計註冊取得專利外，亦可不申請註冊而選擇申請公開，選擇將其設計公開之目的，在避免其他人以與其相同之設計申請註冊取得專利。對申請公開之設計將審查是否符合公開之規定，如經審查不符合公開之要件規定，設計公開之申請可能被拒絕，申請人於接獲通知函後可提出申復；如經審查符合設計公開之規定，設計將被公開於公報上。

7、 被排除公開之設計

並不是所有之設計都能夠申請公開，依規定關於下列之設計，於申請人申請設計公開時並不被允許公開：
a、 獎章；

b、 積體電路之配置；

c、 由奧林匹克保護法
規範之奧林匹克環狀標誌或其火焰及火焰設計；

d、 關於“Anzac”一字；

e、 違反善良風俗之資訊或圖案；

f、 1991年硬幣流通法
明文規定禁止之硬幣或貨幣；
四、設計前案資料檢索

澳洲設計資料庫檢索有Austrialian Designs Data Searching（簡稱：ADDS）；Designs Searchable Journal；及Designs Mainframe Database三種資料庫。其中ADDS資料庫包含有1973年～1985年於1985年仍有效之註冊設計、1986年以來所有申請案，ADDS資料庫不存在1906年～1972年之註冊設計。ADDS資料庫是澳洲設計審查前案檢索之主要資料庫，其檢索可依申請號、註冊號、物品名稱或國際工業設計之分類進行。

    澳洲設計專利前案檢索: 提供申請號、公告號、產品名稱及國際工業設計分類號查詢。
http://pericles.ipaustralia.gov.au/adds2/adds.adds_simple_search.paint_simple_search
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圖9 澳洲設計專利前案檢索（一）
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圖10 澳洲設計專利前案檢索（二）
點選欲瀏覽之圖面可瀏覽詳細圖面：
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圖11 澳洲設計專利前案檢索（三）
點選下方選項(Main)，顯示該案件詳細資料：
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圖12 澳洲設計專利前案檢索（四）
五、澳洲新設計法規定與我國之比較

我國新式樣專利與澳洲設計專利於申請取得專利之方式、實體審查制度及專利要件等等均有明顯之不同。

（1） 申請方式

澳洲設計法第22條規定「一設計申請可以是關於一個以上之設計。一個單一設計申請案，可以是關於一個物品之一個設計；也可以是關於超過一個以上之物品之共同設計；或關於一個物品之多樣設計；或者只要每一物品均屬於相同之國際工業設計分類，也可以是關於超過一個以上多個物品之多樣設計。」此與舊設計法超過一個以上之設計時，須要分別不同申請案申請之規定不同。

我國專利法第119條第一項規定：申請新式樣專利，應就每一新式樣提出申請。此規定於先前是準用發明專利「一發明一申請原則」之規定，後因兩者性質上是有不同，於現行法修正時爰予以另行規定，發明專利是以一發明一申請為原則，另依發明之性質不同尚規定有併案申請之例外，惟於新式樣專利，依規定僅有一新式樣一申請之原則，並無其他例外規定，此在利於案件之管理、資料庫之建立及實質審查之檢索方便等等，然在許多設計可能應用於不同物品之情況下（如關於不同物品之相同花紋設計），依現行規定若欲分別指定不同物品，取得周延完整之保護，須依物品類別分別提出申請並不能併案申請。

（2） 實體審查

澳洲新設計法之設計申請註冊程序與2001年施行之新型專利（innovation patent）註冊程序類似
。新型專利採註冊制，申請時專利局僅進行形式審查，約2-3個月就核發證書，實體審查只有在專利權人或第三人提出申請時才會進行。不同在設計提出申請後，申請人有一定之期間可決定對其設計申請註冊或公開，如選擇設計註冊，才會進入註冊之形式審查，經過形式審查通過後，即會核發證書取得設計專利，同樣有關專利要件之實體審查亦須待專利權人或有第三人提出申請時，專利局才會進行審查。

我國新式樣專利依專利法第121條規定，新式樣專利之申請除須符合程序規定外，均須經過實體審查，認無不予專利之情事者，才會准予專利。即經過程序審查受理之新式樣申請案都會進行實體審查，如經實體審查認不符合專利要件，須先以核駁理由先行通知書通知申請人，申請人可提出申復或補充修正，如仍不准專利，申請人尚可申請再審查，再審查階段如仍不准專利，仍須再行核駁理由先行通知書通知申請人，給予申請人提出申復之程序，才能依申復說明判斷是否准予專利。

（3） 先前技藝

澳洲新設計法之專利要件，除以較嚴格之顯著性（distinctive）取代舊設計法之原創性（original）外，並規定擴大先前技藝檢索之範圍（prior art base），新設計法於先前技藝之規定，雖然公開使用之先前技藝仍僅限於澳洲國內，但對刊物公開之先前技藝則擴大範圍，包括澳洲國內外。此與舊法規定，刊物公開之先前技藝並不包括在澳洲以外國家之公開不同。

我國新式樣專利於75年修法前，是採刊物之公開包括國內外，而公開使用則僅限於國內。惟於75年之修法即採嚴格之規定，不論是刊物之公開或使用之公開均包括國內外。因此只要是新式樣申請前已公開者，不論是見於刊物、公開使用或為公眾所知悉者，均可作為判斷新式樣是否具備新穎性與創作性之先前技藝。

（4） 專利要件

澳洲新設計法規定
設計之專利要件為與先前技藝相比較，具備新穎性（new）與顯著性（distinctive）。對於顯著性之判斷是以註冊設計與先前技藝相比較，註冊設計沒有實質或要部近似於其他設計（not substantially or significantly similar to any other design）作為判斷之根據。

我國新式樣專利須具備新穎性（novelty）與創作性（creativeness）之要件，新穎性是指申請前沒有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用，或該新式樣於申請前以為公眾所知悉。而對於創作性之判斷是以該新式樣是否為其所屬技藝領域中具有通常知識者，依申請前之先前技藝即可易於思及，作為判斷之根據。

3、 生物技術專利申請案審查

一、序列檢索

關於基因或蛋白質序列之生物技術專利申請案常有大量而繁瑣之序列需檢索，澳洲智慧財產局針對基因或蛋白質序列檢索所使用之資料庫，主要如下：

（1） STN的DGENE（The Derwent GENESEQ Database）：
 DGENE主要包含專利資料，包含取自Derwent World Patents Index（WPINDEX/WPIDS/WPIX）來自全世界40個專利局所出版之基本專利文獻的核酸與蛋白質序列，其涵蓋的範圍包括10個或更多鹽基之核酸序列、所有4個或更多殘基之胺基酸序列以及任何長度之核酸探針與引子。DGENE資料庫中有超過一半以上之序列資料，並無法由任何其他公共資料庫取得。DGENE在執行蛋白質與核酸序列之相似性檢索時，是以BLAST(R)以及FASTA(GETSIM)之檢索規則為其特色。相關網址為http://www.angis.org.au/html/index.html。

（2） ANGIS：
ANGIS主要包含來自非專利之文獻資料，即ANGIS並不包含專利資料，ANGIS是由澳洲基因體資訊中心（Australian Genomic Information Centre, AGIC）所經營，其藉由特定之介面例如BioManager（internet）等提供了大量的生物資訊資源之使用；ANGIS所提供的資料庫中關於序列檢索者有GenBank、PIR、EMBL、swiss-prot以及其他資料庫。相關網址為http://www.cas.org/stn.html、
http://www.cas.org/ONLINE/DBSS/dgeness.html。
二、跨領域之生物技術專利申請案的審查

在我國有愈來愈多的生物技術專利申請案包含了其他領域之知識，而在澳洲也是如此，例如基因晶片技術、生物資訊學（包含數學、計算機學）、裝置（包含機械學、工程學）、生物感應器（包含物理學、化學、電子工學），在澳洲若以上這些申請案的IPC主分類為C12N、C12Q、A01H時，則此類申請案將被分至A2 Section（即澳洲智慧財產局負責審查生物技術專利申請案之部門），而目前A2 Section是由17至18位審查官、3位資深審查官、1位監督審查官所組成，在面對此類跨領域之生物技術專利申請案的審查時，對生物技術背景的審查官而言自然會遇到一些困難，澳洲智慧財產局面對這樣的困境所提出的解決方法如下：

（1） 設法招募其他領域之人員。

（2） 派遣審查官參加相關之會議。

（3） 審查官對於相關領域的自我學習。

（4） 3人檢索團體：對一個申請案除了負責審查之審查官之外，另  外再找二個人以形成一個3人檢索團體（3 person search team），互相討論該申請案，並形成一個檢索策略包括關鍵字、IPC分類、所使用的資料庫以執行檢索，面對跨領域之生物技術申請案所找的另外二人即可為來自其他相關部門者。

（5） 至EPonline與USPTO之網站以參考歐洲與美國之審查結果。

（6） 將該申請案改予其他部門審查。

三、植物專利權與植物育種權之議題

    在澳洲對於植物品種的保護方式有兩種，一種是藉由一般申請專利的方式取得植物品種之專利權，另一種則可以申請植物品種之植物育種權（Plant Breeder’s Rights）而取得保護，說明如下：

（1） 植物專利權：

申請植物品種之專利權除了必須符合專利法之一般規定外，在澳洲特別在其專利審查指南中規定了對於植物品種之書面描述的特定要求，例如必須在其描述中包括特徵如葉的特徵、花的特徵、莖的特徵、根的特徵、果實的特徵、殺草性或抗蟲性（如果有的話）、科學測試特徵（如同功酵素分析、DNA指紋等，如果能得到的話）等，而且在植物品種的描述上，照片必須被包括在說明書中，這些照片必須捕捉到用於描述該植物品種之每一個主要特徵，且申請人必須針對每一個照片提出20個複本，而獲得植物品種之專利權人正如同其他的專利權人一樣，可以專有排除他人製造、使用或販賣申請專利範圍所涵蓋之植物品種。

（2） 植物育種權：

澳洲為「國際植物新品種保護公約」（International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV）之簽約國，故針對植物品種之植物育種權的授予係遵循UPOV之規定，目前澳洲是依據1994年所訂定之植物育種權法（Plant Breeder’s Rights ACT）來保護植物育種權，且是由澳洲之農漁林業部（Department of Agriculture, Fisheries and Forestry）來執行此項業務，而所謂植物育種權係賦予育種者一個註冊的植物品種專有排除他人之商業權利例如：

（a） 生產或繁殖該材料；

（b） 以繁殖為目的而調製該材料；

（c） 為銷售該材料之要約；

（d） 銷售該材料；

（e） 輸入該材料；

（f） 輸出該材料；

（g） 為前述（a）至（f）之目的而供給該材料。

一般申請植物育種權保護之品種須符合新穎性、可區別性、一致性以及穩定性之要件，其中除新穎性是以形式審理之外，其他要件均須進行實體性狀檢定，而澳洲針對植物育種權的審查方式係採書面及實體審查並行制，其中書面審查僅限於可提出UPOV會員國檢定報告之申請品種，而實體審查則是在審查官監督下，由申請人委託經官方認證之諮詢顧問執行性狀檢定。

植物專利權與植物育種權兩者對於植物品種的保護有一些差異之處，例如：

（1） 植物專利權須符合新穎性、進步性、有用性等專利要件，而植物育種權則須符合新穎性、可區別性、一致性以及穩定性之要件，且植物育種權的新穎性要求較為寬鬆，在國內為銷售未超過一年，在國外為未超過六年（木本或多年生藤本植物）或四年（其他物種）。

（2） 植物專利權之保護期間為自申請日起二十年，植物育種權則為自核准公告之日起算二十五年（木本或多年生藤本植物）或二十年（其他植物物種）。

（3） 植物專利權之權利範圍可為植物品種本身，亦可為一個植物之屬或更高之階層，亦可包含其他相關之項目如其產物、育成方法等端看其各項申請專利範圍之界定，權利範圍可較廣，而植物育種權除植物品種外，僅及於收穫物、直接加工物、從屬品種（含實質衍生品種），所能要求之權利保護範圍相對於植物專利權而言則較為狹窄。

（4） 植物育種權有農民免責之規定，農民對種植具植物育種權之品種可以留種自用，以保護農民的權益，而植物專利權並未有類似之規定。

    另外，根據澳洲智慧財產局在2004年11月5日所發布之最新消息表示，原本負責接受植物育種權申請之植物育種權局將從農漁林業部移轉至隸屬於產業觀光資源部（Department of Industry, Tourism and Resources）之澳洲智慧財產局， 澳洲政府此種將植物育種權轉移至智慧財產局之決定，反映了一種將註冊之智慧財產權帶入一個單一之組織的要求，以為澳洲智慧財產權政策的發展提供一種更具策略性與協調性的方式。

四、生物多樣性之議題

    澳洲為生物多樣性公約（Convention on Biodiversity）之簽約國，但於1990年所訂定之專利法中並沒有任何關於使用澳洲或其他任何國家的遺傳資源所得到之專利權，是否須獲事先同意、利益共享等之相關法條規定，在澳洲對於生物多樣性之相關規定是訂定於1999年所制定之環境保護與生物多樣性保存法（Environment Protection and Biodiversity Conservation ACT）中，該法所規範之相關事宜係由澳洲政府的環境與遺產部（Department of the Environment and Heritage）所主管，其中該法的Section 301指出基於該法所制定的施行細則（regulations）可提供在國家區域的生物資源之取得的管理，且可包含全部或任何以下之條款：

（a） 公平分享產生自國家領域之生物資源使用的利益；

（b） 簡易化此種資源之取得；

（c） 否定此種資源之取得的權利；

（d） 授予此種資源之取得以及此種取得的期間與條件。

因此，澳洲是在環境保護與生物多樣性保存施行細則（Environment Protection and Biodiversity Conservation Regulations）中詳細規定了如何管理在國家區域之生物資源的取得，例如關於使用生物資源所產生的利益是藉由訂立利益共享之契約來達成的，細則的規定使得部長可以出版利益共享契約之範本，該範本契約係由政府、產業、原住民組織以及其他參與者所共同發展與同意而產生的，雖然不具有強制性，但是卻可以將每次處理需起草一個新的契約各別所需之花費與時間減至最低。

    綜上所述，根據澳洲目前法律之規定，澳洲專利法並沒有任何關於遺傳資源之取得的相關規定，而且澳洲法院亦沒有任何將生物多樣性公約特別是遺傳資源之取得與商業利用引入之判決出現，澳洲對於生物多樣性之相關規定是訂定於環境保護與生物多樣性保存法及其施行細則中，尤其是利用契約的方式來達成使用遺傳資源所產生之利益共享的問題，因此澳洲智慧財產局目前在審查使用遺傳資源之專利申請案時，並不會特別去考慮此類生物多樣性之相關問題，例如並不會去要求申請人提出事先同意之證明，利益共享之契約等。

4、 電子申請

本局於去年（92年）12月曾赴澳洲考察澳洲智慧財產局業務自動化之現況與其未來發展方向，並就整體基礎建設、新舊資料庫與系統整合、國際合作等議題進行討論與經驗分享，同時亦攜回澳洲智慧財產局2003年專利審查官訓練教材，以供本局參考。

本次參訪就電子申請部分，主要是以去年參訪所得到之資訊為基礎，想就下列各項問題與澳門智慧財產局做進一步討論：

●澳洲智慧財產局電子化申請之現況

依92年12月本局赴澳洲參訪資料，澳洲發明專利電子申請比例不足10%，新型專利電子申請比例約40%-45%，商標電子申請比例約45%。本次擬再就此節進行參訪，並進一步認知我國推動電子化申請可能遭遇到之困難。

●澳洲智慧財產局電子化申請之宣導推廣方式

宣導推廣方案對電子申請至關重要，擬請澳洲智慧財產局提供相關經驗，俾供我方參考。

●澳洲智慧財產局提供之網路服務

除電子申請之外，擬參訪澳洲智慧財產局提供之其他網路服務項目。

●澳洲智慧財產局在資料轉換方面之經驗

資料轉換在本局ｅ網通專案裡是一重要且待解決之課題，想藉此次參訪以了解澳洲智慧財產局之做法與實際作業流程，以供本局參考。

惟在行前議題確認時澳洲智慧財產局表示，澳方目前並未有針對電子申請比例偏低之情形進行任何的提升或進一步之推廣計畫；另在資料轉換部份則表示無法提供相關參訪行程。

所以在為期二天半的研習課程中，實際上與電子申請相關的議題僅包含：專利電子申請、商標電子申請、電子申請之推廣策略與線上服務。

一、專利電子申請  

（1） 專利電子申請及相關政策

1、 可透過澳洲智慧財產局網頁進行線上電子申請

2、 可線上進行發明專利（standard patent）與新型專利（innovation patent）之申請、修正或請求審查
3、 可透過傳真（fax）方式送件
4、 電子申請受理時間一週七天，每天24小時，除系統預先告知的檢修日，國定假日與週末亦照常服務
（2） 繳費機制及相關政策

1、 對線上申請給予規費之折扣優惠

2、 繳納規費可以現金、支票、郵政匯票、電子帳號轉帳（EFT）與信用卡為付款方式
3、 IP Australia網路申請系統有提供一個工具，使申請人可接受IP Australia的電子收據
（3） 安全性

透過使用者帳號（User ID）與密碼（Password）來識別使用者身分，網路傳輸則以使用上較方便的加解密安全控管機制SSL（Secure Socket Layer）來確保機密資料傳輸上的安全性。

不願意使用網路送件的申請人可採用傳真、郵寄、親臨櫃送件等方式。

（4） 電子申請辦法重要規定

1、 收件日期與時間的確認

2、 只接受不含病毒或惡意邏輯之電子申檔案
3、 可接受之電子申請格式（TXT, PDF, JPEG and TIFF），不接受DOC格式
4、 不接受以電子郵件附加電子檔案方式申請
（5） 線上電子申請之情況

1、 目前線上電子申請之主要使用者為一般之申請人

2、 大型專利事務所依然以紙本申請為主

3、 推動B2B（Business to business）之發展

4、 受限IPA資訊化程度未來考慮在推動電子商務時設計離線編輯及離線送件系統

此次澳洲智慧財產局在專利電子申請部分僅安排三個課程，且每個課程僅有一個小時，實際課程內容皆為初步之介紹，並未有新的內容或資訊提供，相關內容在去年的參訪或其網頁上大部分皆已接露。

另外，針對如何將紙本流程轉換為電子流程，特別詢問AIPO是否有過往之寶貴經驗可供借鏡。AIPO則表示先忘掉紙本流程，直接規劃電子流程，再由使用者檢視新的電子流程。

又在去年的考察中得知AIPO正在試行雙螢幕審查（一螢幕顯示待審查案件，另一螢幕顯示檢索畫面），故藉此機會想了解目前AIPO試行之情況。AIPO表示目前試行之效果並未如預期，包含桌面置放二部螢幕之空間問題、審查人員操作接受度及易造成審查人員頭頸不適等情形。
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圖13 APIO試行之雙螢幕審查

二、商標電子申請

（1） 商標電子申請及相關政策

1、 線上申請只接受可用圖形或文字來呈現的商標，而對於聲音、顏色、立體形狀的申請案，在線上申請時，必須利用圖形的形式來表現，並且須加上清楚的說明。例如以五線譜完整且清楚描述所要申請的聲音商標；顏色商標則必須標明每一顏色之國際色碼；聲音商標的申請人必須提供實體錄音帶或光碟片來提供審查。

2、 免責聲明

      澳洲智慧財產局就線上申請之風險承擔，特別予以聲明，包括：

(1) 在申請案進入該局資訊系統以前，申請人須對商標註冊申請的線上傳輸，以及申請人確有所含訊息的保護自行負責。

(2) 該局並無就收到申請案一事發予申請人確認函之法律義務。

(3) 若申請資料没有進入該局的資訊系統，或收到無法正確讀取或損毀的格式時，該局對商標申請資料的電子傳輸並不承擔任義務。若部份資料無法正確讀取或損毀，該局可要求申請人重新傳送完整之資料。

（2） 商標電子申請辦法重要規定

    統所接受線上申請送件的電子檔案格式為Text及PDF兩種，系統內部使用的檔案儲存格式為XML及PDF，與國外資料交換的格式則以SGML為主。

    在商標圖樣檔格式限於檔案大小在10MB以下之Gif、Tiff、BMP及JPEG檔。

（3） 商標線上電子申請之情況

    商標的審查檢索系統於1997年開始發展，而目前商標的電子申請的比率約為55%。在申請人使用電子申請完成商標申請後，澳洲智慧財產局會一般郵件寄出申請通知函，除提供申請人申請案號供其查詢該案件處理情況外經，並於函中提供申請資料影本，經過基本格式檢查，一兩天就先公開。而商標審查系統以掃描之影像來審查，而書目資料則是由人工鍵入。

    商標電子申請之安全性、規費繳納機制與專利電子申請相同。

三、電子申請之推廣策略與線上服務

（1） 網路

    透過澳洲智慧局網頁首頁申請人可線上電子送件，且任何與專利、商標等之資訊與規定也皆可在網頁裡找到。除了主網站外，AIPO另外架設了四個子網站，包含Attorney Central、IP Toolbox、IP Professor、IP Access，以提供更完善的服務。
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圖14 澳洲智慧局網頁首頁


圖15 澳洲智慧局子網頁（一）


圖16 澳洲智慧局子網頁（二）

另外如在政府或私人相關網站可提供AIPO網頁連結、又透過適當關鍵字之查詢、也可藉由入口網站（Google、Yahoo）找到澳洲智慧局之網站連結。
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圖17 澳洲政府相關網站提供AIPO網頁連結

圖18 Google與Yahoo等入口網站之關鍵字檢索
（2） 文宣

    此外也有針對特定目標所作之文宣或Q&A
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圖19 澳洲智慧財產局之文宣與Q&A

圖20 澳洲智慧財產局之海報與名信片 

第四章、研習心得與建議

新式樣專利制度部分

（1） 澳洲之設計專利申請註冊方式與一般採登錄制或審查制者均有不同，其優點在縮短了註冊取得專利之時效，經由審查證明之規定及註冊後之實體審查進行，可避免不具備專利要件之設計專利對第三人造成不利。另經由實體審查須於有申請時才會進行，設計註冊申請案無須逐案審查，可適當減少審查之案量。與在第三人申請實體審查時之規費收取，考量專利權人可能因而獲得可訴訟之利益，而要求須支付一半規費之考量做法
，應可作為我們之參考。

（2） 澳洲新設計法改變先前一設計一申請之做法，規定一件設計申請案可包括多個申請標的，考量申請人之需要而為改變，此有助於解決部分設計申請案之特殊需求。於我國檢討一式樣一申請原則時，可作為另一思考方向。

（3） 另澳洲新設計法對「零組件」之保護有「修理豁免權」之特別規定，新設計法雖然規定合成物（complex product）之零組件可以申請註冊，但若以維修為目的之備用零組件與註冊設計相似時，是被排除於侵權行為之外，此規定亦見於歐盟設計專利之規定，其目的除確保零件市場之競爭力，對消費者之利益亦可達到適當之平衡，值得我們修法時之考量。

生物技術專利申請案審查部分

（1） 本局在審查生物技術專利申請案時，針對核酸或蛋白質序列檢索所使用之資料庫主要係使用免付費之公用資料庫-GenBank，但是GenBank主要包含來自文獻或自行註冊之核酸或蛋白質序列，僅包含少數來自專利之核酸或蛋白質序列，因此進行包含核酸或蛋白質序列之生物技術專利申請案的檢索時，若僅檢索GenBank資料庫將有遺漏已公開專利所包含的核酸或蛋白質序列之虞，故澳洲智慧財產局所使用之資料庫包含付費資料庫-STN的DGENE以進行核酸或蛋白質序列之檢索，避免檢索時有所遺漏，因此建議本局亦可考慮使用STN的DGENE資料庫，以使生物技術專利申請案的檢索能夠更完整，惟DGENE資料庫係付費資料庫，所需之費用甚高，故可能仍必須再詳加評估考量。

（2） 針對跨領域之生物技術專利申請案的審查，澳洲智慧財產局所提出之解決方法中，筆者認為較為可採的是其所提出之「3人檢索團體」的方法，面對跨領域之生物技術申請案除了負責審查之審查委員之外，所找的另外二人即可為來自其他相關部門者，互相討論該申請案以形成一個檢索策略而執行檢索，因此本局在面對較為特殊之跨領域專利申請案（例如同時包含生物學、電子工學、機械學等）時，亦可針對個案採取此種不同科、不同領域間互相諮詢之審查方式，以對此類跨領域專利申請案進行更完整之審查。
（3） 澳洲政府未來將把負責接受植物育種權申請之植物育種權局從農漁林業部移轉至隸屬於產業觀光資源部之澳洲智慧財產局，此種將兩種關於植物品種之權利-植物專利權與植物育種權整合至同一個政府機關管理的作法，是否能使植物品種之權利的管理更有效率，值得我們密切注意其後續發展，亦可作為我國將來是否開放植物專利權以及日後其與植物育種權之管理的參考。
電子申請部分

（1） 此次澳洲智慧財產局在專利電子申請部分僅安排三個課程，且每個課程僅有一個小時，實際課程內容皆為初步之介紹，並未有新的內容或資訊提供，相關內容在去年的參訪或其網頁上大部分皆已接露。
（2） 對於如何將紙本流程轉換為電子流程，澳洲智慧財產局建議忘掉舊的紙本流程，直接規劃新的電子流程，然後再回頭檢視所規劃之電子流程是否能滿足所有業務之需求，以避免思維被舊的紙本流程所羈絆，而無法規劃出最佳之新的電子流程。
（3） 澳洲智慧財產局所試行之雙螢幕審查其結果並不如預期，未來e網通必須審慎規劃電子審查之環境，以避免因長時間在不佳的電子審查環境中工作，造成審查人員身體之不適，與大量待審電子案件檔案列印成紙本之需求。
（4） 澳洲智慧財產局將現有系統由IBM大型主機逐步轉移至Sun Solaris及Windows XP作業平台是一個很大的挑戰；本局亦同樣面臨系統轉換期，不只使用者端作業平台將於94年改成Windows XP作業平台，主機平台都將由主從架構改成Web平台，未來更將面臨系統轉置，使用者平台操作教育訓練及對外客服服務可能遭遇之問題，在在考驗智慧財產權e網通計畫之規劃管理。

第五章、照片
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澳洲智慧局成立100週年
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余科長與澳洲智慧財產局局長Dr. Ian Heath合影
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全體與澳洲智慧財產局局長Dr. Ian Heath等合影
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駐澳大利亞代表處經濟組朱組長曦與Gary Kichenside合影
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� 澳洲第15萬件計專利是出現於2002年12月9日，是由Rex Pepper所設計之樂器收納盒（musical instrument case ）。見imagination 100 years of bright ideas in AUSYRALIA, p98. 


� 在Lacey v. foggin一案中，原告設計之頭部按摩器於1998年8月即已取得設計專利，被告是功能使用方法與其相同之產品，於外觀雖與原告之設計極相似卻不是相同的，依照舊法規定兩者有不同是不侵權的，本案雖然最後法院判決原告獲勝，卻彰顯出對舊法規定之檢討是迫切與需要的。（Lacey v Foggin [2002] FCA 1282）


� 澳洲設計分類與我國相同均採用羅卡諾國際分類（Locarno agreement class），其配合新法實施已採用第八版。


�  舊設計法EECT30（1）(a) applies the design or any fraudulent or obvious imitation of it to any article in respect of which the design is registered;





� 新設計法：design, in relation to a product, means the overall appearance of the product resulting from one or more visual features of the product.（舊設計法："design" means features of shape, configuration, pattern or ornamentation applicable to an article, being features that, in the finished article, can be judged by the eye, but does not include a method or principle of construction）.


� SECT 7 （Definition of visual feature ）


(1) In this Act: visual feature, in relation to a product, includes the shape, configuration, pattern and ornamentation of the product. (2) A visual feature may, but need not, serve a functional purpose. 


(3) The following are not visual features of a product: (a) the feel of the product;�(b) the materials used in the product; (c) in the case of a product that has one or more indefinite dimensions: (i) the indefinite dimension; and (ii) if the product also has a pattern that repeats itself—more than one repeat of the pattern.





� SECT 6 （Definition of product） 


(1) For the purposes of this Act, a thing that is manufactured or hand made is a product (but see subsections (2), (3) and (4)). (2) A component part of a complex product may be a product for the purposes of this Act, if it is made separately from the product. (3) A thing that has one or more indefinite dimensions is only a product for the purposes of this Act if any one or more of the following applies to the thing: (a) a cross-section taken across any indefinite dimension is fixed or varies according to a regular pattern; (b) all the dimensions remain in proportion; (c) the cross-sectional shape remains the same throughout, whether or not the dimensions of that shape vary according to a ratio or series of ratios; (d) it has a pattern or ornamentation that repeats itself. (4) A kit which, when assembled, is a particular product is taken to be that product


� The Olympic Insignia Protection Act。


� The Coins Currency Act 1991。


� The Olympic Insignia Protection Act。


� The Coins Currency Act 1991。


� 澳洲之發明專利稱為標準專利（standard patent）。


� SECT 15：


（1）A design is a registrable design if the design is new and distinctive when compared with the prior art base for the design as it existed before the priority date of the design.


 (2) The prior art base for a design (the designated design) consists of: 


designs publicly used in Australia; and


designs published in a document within or outside Australia; and


designs in relation to which each of the following criteria is satisfied:�(i) the design is disclosed in a design application;�(ii) the design has an earlier priority date than the designated design;�(iii) the first time documents disclosing the design are made available for public inspection under section 60 is on or after the priority date of the designated design.








� 澳洲新型專利之申請實體審查規費$290，若第三人申請則專利權人須負擔一半$145.
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