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摘  要

本研習是參加美國專利商標局全球智慧財產學院（UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE GLOBAL INTELLECTUAL PROPERTY ACADEMY，簡稱GIPA）」所舉辦之「2008年工業設計專利保護（2008  USPTO Global Intellectual Property Academy Patent Industrial Design Program ）」之課程，課程期間從2008/03/24-200803/28，為期5天。

此次課程除了介紹美國的設計專利制度外，還安排日本、加拿大、中國、菲律賓的代表及學員介紹各國的工業設計保護制度，還有USPTO派了設計專利小組中幾位資深專家介紹美國設計專利的申請、形式要件、圖面的相關規定以及設計專利中專利要件、優先權、單一性等實體審查及設計檢索相關實務，其中一天，由WIPO的資深顧問介紹海牙協定（Hague Agreement）下工業設計的國際申請程序、形式審查，也請專家介紹Locarno 國際工業設計分類，另由英國、捷克代表提出有關Locarno 國際工業設計分類改良的建議，第四天由專利律師紹在美國實務界有關設計專利法律效力的執行力，以及最近幾個使專利業界聞之色變的設計侵權案例，最後一天，討論有關工業設計保護申請制度的調和以及工業設計保護的前瞻性。

本報告即是針對研習課程之上課內容，其中包含：幾個主要工業國家的工業設計保護制度的介紹、工業設計國際分類的應用與改良之探討、美國設計專利申請實務、專利要件之審查、美國設計專利非類與檢索、美國工業設計保護之現況及危機，最後，也就我國新式樣修法中即將導入之部分設計、ICON（電腦形成圖像）與GUI（使用者圖形介面）等新式樣之法定標的之相關問題進行研究及討論。

最後，希望藉由美國設計專利中實施已久的部分設計、ICON（電腦形成圖像）與GUI（使用者圖形介面）、成組設計等申請及審查之實務經驗，對我國將將導入的相關新制度提出一些粗淺之建議，期望此份報告能對局內同仁或其他相關人士能有所助益。
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第一章 出國研習目的及課程內容簡介
    本本研習是依經濟部智慧財產局97年派員出國計畫－智慧財產專業人員培訓計畫，參加美國專利商標局全球智慧財產學院（UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE GLOBAL INTELLECTUAL PROPERTY ACADEMY，簡稱GIPA）」所舉辦之「2008年工業設計專利保護（2008  USPTO Global Intellectual Property Academy Patent Industrial Design Program ）」之課程，期間從2008/03/24-200803/28，為期5天的課程，參加的學員共計45位，來自中國、加拿大、英國、日本、韓國、新加坡、菲律賓、南非、瑞典、泰國、越南、葉門、捷克及台灣等國家，學員的背景有設計專利審查人員、商標審查人員、法務人員、商業部門相關業務人員等。

3月24日上午的課程，介紹智慧財產中的設計專利、植物專利、發明專利、商標、著作權、營業秘密等制度，下午的課程由日本、加拿大、中國、菲律賓的代表及學員介紹各國的工業設計保護制度，第二天（25日）上午的課程介紹美國設計專利的申請、形式要件、圖面的相關規定，以及設計專利實體審查的專利要件、優先權、單一性，下午的課程係外聘專家介紹設計專利圖面與保護範圍的關係、權利的執行，26日的上午的課程由商標部門的顧問介紹傳統商標與商業表徵（Trade Dress）的最新發展，下午介紹Locarno 國際工業設計分類、美國設計專利分類，另由英國、捷克代表提出有關Locarno 國際工業設計分類改良的建議，以及美國設計專利檢索系統及應用，第四天（27日）上午由WIPO的資深顧問介紹海牙協定（Hague Agreement）下工業設計的國際申請程序、形式審查，下午由專利律師紹在美國實務界有關設計專利法律效力的執行力、最近的侵權案例以及設計專利侵權檢測的變動，最後一天（28日）討論各國有關工業設計保護申請制度的調和、工業設計保護的前瞻性
等議題。。

本報告即是針對研習課程之部分上課內容以及有關我國新式樣修正中即將導入之部分設計、ICON（電腦形成圖像）與GUI（使用者圖形介面）等新式樣之法定標的之相關問題進行報告及討論。第一章針對本次出國研習之目的及課程內容作一簡單介紹。第二章介紹幾個工業主要國的工業設計保護的制度。第三章中詳細說明美國設計專利的申請實務、說明書撰寫、圖面的規定與修正時要注意之事項，第四章由Locarno 國際工業設計分類的介紹，進一步說明各國建議可將Locarno 國際工業設計分類做更進一步的細分類的改進方案，第四、五小節介紹美國設計專利分類及檢索系統，第五章說明美國設計專利中各個專利要件之審查基準與實務，第六章介紹美國設計專利侵權訴訟中保護範圍的解讀與侵權檢測、專利業界的危機意識。

最後，第七章 希望藉由美國設計專利的申請與審查的實際經驗，對於我國新式樣即將導入的部分設計、ICON（電腦形成圖像）與GUI（使用者圖形介面）、成組設計等新制度的申請與審查業務提出一些建議，期望藉由此報告的分享，對局內同仁或其他相關業界人士能有所助益，並於最末寫下此次出國心得，供大家參考。
第二章
各國工業設計保護制度簡介

    本課程首先邀請部份國家專利相關學者就該國對設計專利保護加以介紹，使各國學員可以清楚了解幾個國家針對設計保護專利，並獲知最新專利保護規範，以下將針對幾個國家的設計保護進行簡要說明。
第一節
美國設計專利簡介
美國設計專利申請之標的，包括有應用於物品外觀輪廓的造形或形狀、物品的表面裝飾以及物品之外觀形狀及其表面裝飾組合之設計，該設計創作必須具有創新性（Novelty）及具有對產品特殊（Non-obvious）的裝飾或美化作用（Ornamented or Aesthetic in Nature），雖然並非一定要具有實用性，但該設計不能僅為表面裝飾、不能脫離物品而單獨成為設計專利的標的。
第二節
日本意匠專利簡介
日本對工業設計保護的專利制度為意匠專利，是採用實體審查制度的國家，實體審查之專利要件為：必須是工業上可利用者、新穎性，創作性，且後申請的新式樣不得與先申請之新式樣的一部份相同或近似；意匠制度包含：部分意匠、整組物品的意匠制度、關連意匠、祕密意匠制度，以下的圖例簡略介紹該種意匠制度：

	圖2-1 部分意匠

	[image: image1.jpg]Partial design

= -
“b?)tﬁe"

“electric cleaner”

“washing machine’





	圖2-2 關連意匠

	[image: image2.jpg]Related design

“bottle” “washing machine”

Princij
Desi

refrigerator” .

Filed by
same applicant






	圖2-3 整組物品的意匠制度(共有56項產品)

	[image: image3.jpg]Design for a set of articles

-Exception to
“one design per application” principle
-Prescribed 56 categories

A set of outdoor table and chair





	圖2-4 祕密意匠制度
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在專利審查方面，意匠申請須符合一式樣一申請、首次申請原則，且是形狀、花紋、色彩或其結合之物品，才能夠通過意匠專利，因此，像花火之類無形之商品則不予專利。

	圖2-5
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另外，不予專利的限制尚包括不具新穎性創作性與非工業產品的申請，由以下圖例可以看出。

	圖2-6
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當然，如果是違反公眾道德的設計也無法通過意匠專利申請，取得意匠權。

2004年2月，日本開放電腦形成圖像（Icon）及使用者圖形介面（GUI）的設計保護，並規定電子顯示意匠申請標的必須為：

（1） 物品外觀輪廓的造形或形狀；
（2） 應用於物品的表面裝飾
（3） 物品之外觀形狀及其表面裝飾之組合 。
在申請方面，需揭露通電狀態，倘若通電狀態之圖形有變化，應揭露「必要圖」，以確實揭露該變化之圖形，若必要時，可於意匠說明中佐以文字說明。需要特別注意的是，若電子顯示意匠亦為部份意匠之申請，仍然需依照部份意匠申請圖面之規定揭露，以虛線表現其他部分電子顯示圖形，使其可以確知該電子顯示意匠在全體型態中相對應的位置。 

另外值得一提的是，在2006年修法之前，日本的新式樣專利之專利權期間是設定登錄日起15年屆滿，有鑒於市場上對於意匠專利保護的需求，日本在2006年修法時，便將新式樣專利權期間從設定登錄之日起15年延長為20年，以加強新式樣專利的保護，這是目前對設計專利保護的國家當中，算是保護期限較長的國家。

第三節
加拿大設計專利簡介
加拿大對工業設計的定義為：以視覺判斷完整物品形狀、表面配置、花紋和裝飾性特徵，所包含的範圍有：反覆花紋圖案的壁紙、香水瓶外形、T-shirt上的裝飾、跑鞋上的視覺特徵等等。對於工業設計產品的申請規定必須是具有原創性的產品，但是在舊有形態上的產品有一些新的裝飾，依舊可能具有原創性。

加拿大的工業設計保護採取註冊制，目前已將註冊資料提供上線服務，以電子形式完整收錄1861年至2002年的工業設計資料，已有11萬多筆加拿大工業設計供民眾在申請前進行檢索。雖然採取註冊制，但另外也規定不予專利的項目包括有：一種結構方法、一種想法、一種材料、功能性產品。

加拿大的專利分類是依照物品類別分類，趨近於50種主分類，和500個以上的次分類，這些分類項目改善了Locarno分類。

此外，加拿大將與美國合作實施專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway,簡稱PPH)計畫，目前先合作1年，目的是為了加速審查進度，讓一件專利申請案若已在一國取得專利，則可在另一國加速審查程序，並使兩國互相利用檢索與審查結果。
第四節
中國外觀設計專利簡介
    中國外觀設計專利的保護源起於1985年4月1日，保護期間為10年，保護的專利範圍包含有：產品外觀設計(3D)、平面設計(2D的如產品包裝)、成組設計(需符合4各要點：同一個次分類、同時銷售、同時使用、有相同的設計概念，如茶具組)。

	圖2-7
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對於外觀設計，法律限定不予專利的情形：

(1)與國家立場相對立，例如：國旗或國徽

	圖2-8
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(2)與社會道德相對立

(3)不利於公眾利益者

(4)固定不動的建築物、橋樑之類

	圖2-9

	[image: image13.jpg]





(5)沒有固定型態的圖案或顏色

	圖2-10
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(6)不能被分離的產品部分元件

	圖2-11
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(7)由幾個無法單件使用的元件所組成的產品

	圖2-12
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(8)用肉眼無法辨識或難以判定的形狀、圖案或顏色

(9)必須是物品本身的形態

	圖2-13
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(10)純藝術

	圖2-14
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(11)簡單幾何圖形

	圖2-15
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(12)文字和數字

第三章 美國設計專利申請實務
美國專利法第171條規定：「任何應用於工業產品之新穎的（new）、原創的（original）、及裝飾性的（ornamental）設計，合於本法之規定及要件者，取得專利」，

無論是以傳統方式或是透過EFS電子申請系統提出專利申請，為了取得有效的申請日（filing date），說明書（Specification）、圖面（Drawings）以及所有真正發明人的姓名是必要的文件，聲明書（Declaration）或宣誓書（Oath）、申請規費及說明書的英文譯本都不是取得申請日的必要文件可以後補，其他文件視申請人之需要而提出，例如：讓渡書（Assignment）、優先權證明文件（Priority document）以及資訊揭露聲明（Information Disclosure Statement, IDS）等。以下就設計專利的申請書、說明書之撰寫、圖面與相關規定以及修正等部分，逐一予以說明。

第一節  申請書

編號申請書PTO/ SB/18是設計專利專用的申請書（Design Patent Application Transmittal），申請書是用來告知美國專利商標局，申請時所附文件、申請人的性質、以及申請人的聯絡地址。申請人必須在書表勾選申請案所附的所有文件種類。如果申請人是屬於小規模營業個體（Small Entity），可在文件中直接勾選第二項的空格，專利費用可以減半優惠。但是，申請人已將或有義務將部份或全部專利權讓渡、給予、轉讓、或授權給非小規模營業個體時，就不得主張為小規模營業個體。為方便說明，將書表分割為四個部份，再逐一予以說明：

（A）設計申請書的第一部分（如下圖所示）需填入的資料包括：
[image: image48.emf] 


1. Attorney Docket No. （代理人的檔案號碼）
代理人（或申請人）可依自己的檔案管理，自行編定檔案號碼填入，美國專利商標局寄回收據或通知函時，除了在上面註明申請案的基本資料外，也會在上面註明申請人所填的檔案號碼，檔案號碼亦可作為代理人辨識、管理申請案件的依據。
2. First Inventor（第一發明人） 
只有一位發明人時，填入發明人的姓名；如果有多位發明人時，通常第一發明人是指最主要的發明人。
3. Title（名稱）
填入設計所應用之物品名稱。
4. Express Mail Label No. （美國郵局的快遞郵件標籤號碼 ）
Express Mail 是指美國郵局的快遞郵件，不包括其他國家的快遞服務，美國郵局的快遞郵件的標籤（Mailing Label）可在郵局取得，要先填寄件人的地址（申請人住址）與收件人的地址（美國專利商標局的地址）。如果申請案是利用美國郵局快遞郵寄，申請案的申請日將是郵件寄出的當天，也就是郵寄當時由美國郵局人員蓋上的郵戳日期。
（B）設計申請書的第二部分（如下圖所示）細項說明如下： 
1. Fee Transmittal Form （ PTO/SB/17的費用繳納書表） 
附費用繳納書表時，請在此打勾。（一般傳統印製的表格，習慣上在方格內打X，網站上可填寫的電子表格只能在方格內打ˇ）

2. Applicant claims small entity status.（參照 37 C.F.R.第1.27.）
 （申請人主張為小規模營業個體）
主張小規模營業個體時，請在此打勾。小規模營業個體包括獨立發明人、非營利團體、以及僱員少於500人（包括全值、臨時員工與關係企業的員工）的小型企業等，這些人可享有專利費用減半的優惠。假使申請人已經將或有義務將部份或全部專利權讓渡、給予、轉讓、或授權給非以上三者的個體就不能算是小規模營業個體。
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3. Specification （說明書）Total Pages（總頁數） 
有說明書時，請在此打勾。並填入說明書的總頁數。
4. Drawing(s)圖面 (參照37 CFR第1.152) 

Total Sheets （總張數）
有圖面時，請在此打勾，並填入圖面的總張數。
5. Oath or Declaration （宣誓書或聲明書）Total Pages（總張數） 
申請人可選擇繳交宣誓書或聲明書的其中一項。如果有繳交的話，勾選 a 表示的是新簽名的宣誓書或聲明書，勾選b 表示的是先前申請案的影本。通常是第一次申請的新申請案需要在 a 的地方打勾，如果是延續案時，可使用先前申請案的影本，則可在 b 的地方打勾。如果延續案的發明人少於先前申請案的發明人，使用先前申請案的影印本時，需要繳交一份文件說明要刪除母案中的發明人，並在b 中的 i 項打勾。
6. Application Data Sheet.（申請書資料表）（參照 37 CFR第 1.76 ）
附有申請書資料表時，請在此打勾。
7. Assignment Papers （轉讓書文件）
（cover sheet & document(s)）（轉讓書登記的封面和文件） 
附有轉讓書文件及登記封面，請在此打勾。如果發明人本身就是設計的擁有者，並無轉讓之情事，則無需繳交轉讓書及登記封面。
8. 37 CFR第 3.73(b) Statement (when there is an assignee) 專利權人聲明書（有專利權受讓人時） 
第一次提出申請的新案，並不需要此份聲明書。專利權受讓人聲明書是在已經有登記轉讓的情形下，利用聲明書的方式告知專利局專利權人的資料，附專利權人聲明書時，請在此打勾。
Power of Attorney 代理人委任書，有代理人委任書，請在此打勾。 
9. English Translation Document（英文譯本）(if applicable)（如果有）
有英文譯本（外國申請案的譯本），請在此打勾，並在註明是哪種文件的譯本。
10. Information Disclosure Statement（IDS）資訊揭露聲明 
有資訊揭露聲明時，請在此打勾。申請人（包括發明人、受讓人、代理人等）以資訊揭露聲明告知專利局，他所知道與發明的可專利性相關的技術資料。如果有繳交此揭露聲明時，還附上各種資料的副本，並在（Copies of IDS Citations）的地方打勾。
11. Preliminary Amendment （先行修正） 
在第一次核駁通知前提交的修正稱為先行修正。通常都是在申請後，自行修正的說明書文件。
12. Return Receipt Postcard（回郵名信片）
附回郵名信片時，請在此打勾。 
13. Certified Copy of Priority Document(s)（優先權證明文件）
 (if foreign priority is claimed) （如果有優先權主張時）
主張國外案的優先權，需附優先權證明文件，並在此打勾。
14. Request for Expedited Examination of a Design Application
（請求設計申請案的加速審查）
依據37 CFR 第1.155規定提出的請求加速審查，請在此打勾。
15. Other （其他文件）
還有其他未在書表列出的文件時，請在此打勾，並註明文件名稱。
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（C）設計申請書的第三部分（如下圖所示）說明如下：
16.為延續案的資料，第一次提出的新申請案，不需填寫此欄的資料，如果申請案為延續案時，請在此選取延續案的種類：延續申請案（Continuation）、分割案（Divisional）、或部分延續申請案 （Continuation-in-part；C-I-P），並填寫先前申請案的序號（prior application No.）以及先前的申請案的資料，包含：審查委員姓名以及技術組（Art Unit）的編碼。

（D）設計申請書的第四部分（如下圖所示）說明如下：
17. CORRESPONDENCE ADDRESS（申請人的聯絡地址）
當申請人有客戶號碼時，請勾選「The address associated with Customer Number 」並填寫客戶號碼；沒有客戶號碼時，請勾選「Correspondence address below」，並填寫住址。申請人必須正楷書寫自己的姓名、簽名並填入日期，如果沒有代理人的註冊號碼（Registration No.）的話，則無須填寫。
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The address assaciated wih Correspondence
Customer Number

Name I sharon ven

Address 10F. No.112, Lane 32, Lin-Sen S. Rd.

City Taipei TAIWAN Zip Code [ 499

Country | TAWAN RO.C. Teleohone [ 565 93913388 sharon 87@yahoo.com

Signature Date parcn 12 2008

Name (PriniTY0e) gparon Yen Regisiration No




第二節
說明書之撰寫

由於申請書、說明書以及圖面是取得有效的申請日（filing date）的必要的文件，創作人或發明人在申請設計專利時，必須了解說明書的內容撰寫格式，以及所需準備的圖面。

依美國專利法第101條規定，設計專利申請的要件與發明專利申請的規定一致，設計專利說明書的形式如37 CFR第1.154所規定者，但37 CFR第1.154條(b)以及MPEP §1503.01中有關設計專利申請案的特別規定，就是一個設計專利申請案只有單一申請專利範圍（a single claim）。

37 CFR第1.154條(a)規定，申請設計專利的申請文件應包含下列文件，申請時應依下列之順序安排文件：

(1)設計專利申請書表（application transmittal form）

(2)費用繳納書表（fee transmittal form）

(3)申請資料表
（application data sheet）（不強制可選擇）
(4)說明書（Specification）
(5)圖面或照片（Drawings）。

37 CFR第1.154條(b)規定，設計專利的說明書中必須載明：設計名稱（title）、說明（description）及請專利範圍（claim）。通常，設計專利的說明主要包括下列的六個項目，以下將就說明書中的六個項目逐一說明：
(1)前言，敘明發明人的姓名全名、設計名稱、及可具體實施該設計的物品，簡要說明該物品的性質及其使用目的。

(2)與設計專利申請案相關連的交互參考資料，在申請資料表中已經提供者，可不再提供。

(3)由聯邦贊助研究/發展者，必須載明。

(4)圖面說明（description）。

(5)特徵說明（feature description）。
(6)單一請求項（single claim）。
一、前言（Preamble）及設計名稱（Title）
施行細則第1.154規定，前言應包括：申請人名稱、設計名稱、並簡述實施該設計之物品的性質（nature）和預定用途（intended use）。一般撰寫的方式如下：

「We, Lin Alex and Yeh Sherry, have invented a new design for a Digital Video Disk Player, as set forth in the following specification：」

設計名稱必須是必須與實施設計的物品有關，必須是一般公眾習知（generally known）或習用（used by the public）的物品名稱，若是僅為行銷目的而特別命名的商品名，即屬於不適當的名稱，不可使用。雖然在申請案的圖面中，是以實線表示所請求之設計僅是物品中某一部位（portion）的設計（如圖4-3所示），仍應以實施該設計的整體物品（the entire article）名稱為設計名稱
。

由於施行細則第1.153條規定設計名稱應指出特定的物品，且由於申請專利範圍應以「如圖所示，或所示及所述之（特定名稱）物品之裝飾設計」之特定形式記載，設計名稱和申請專利範圍必須一致。

在實務中，美國專利商標局同意申請人在某些設計專利的請求項中使用「…or the like」（或相似物品）以及「…or similar article」（或近似物品）的用詞，例如：「Panel for partitions or the like」（隔板或其他相似物品）「Teapot or similar article」（茶壺或近似物品）、「Ski or a similar skating device」（滑雪板或近似的溜冰裝置）、「Handle for luggage or similar article」（行李箱把手或近似物品）。CCPA認為：雖然這種作法未經法律授權，但在法律的解釋下，允許「及相似物品」的用詞，這不僅僅是慷慨，還附加一種額外小費。因為這種作法能給予法律一個更寬廣的解釋，CCPA認可這種作法
。
二、相關交互參考資料及美國聯邦政府贊助事項

說明書中的第2項的相關連的交互參考資料（Cross-reference to related application），是指與本申請案有關的其他相關申請案，例如：如果本申請案是申請人於2004年月1日申請案的部分延續申請案，則在說明書的第二段中，倘若沒有相關資料的話，則可省略。
與發明人申請專利發明有關的發明研究或研究計劃，有接受美國聯邦政府的贊助，必須註明；如果沒有接受美國聯邦政府的贊助，第3項（Statement regarding federally sponsored research or development）則可省略。
三、圖面說明（description）
對於設計而言，圖面就是最好的說明，一張圖面的表達勝過千言萬語，通常，說明書中除了記載簡明的圖面說明外，關於設計以外的描述說明是不必要的，但不禁止其在說明書中詳加說明。施行細則第1.84條中規定：「圖面說明（description）係指明圖面的視圖所代表的意涵，例如：前視圖、仰視圖、立體圖等。」圖面說明沒有特定的形式，但是申請人未將圖面中的各個視圖清楚說明，審查人員惠會以圖面說明不夠清楚也不夠明確的理由予以核駁，並建議在圖面說明中使用更清楚且明確的用語詳加說明。

除了圖面的說明外，說明書中下列之敘述樣態
，是可被接受的：

（1）記載所申請之設計的部分外觀，而該外觀並未在所附圖面中揭露，例如：右側視圖是左側視圖的鏡像。

（2）記載物品未揭露的部分，該部分並不構成設計標的之一部分。

（3）記載中指明圖面中以點線、斷線（broken line）揭露的部分僅表示設計的使用環境結構，並不構成設計專利標的之一部分。

（4）如果在前言中，沒有指明該設計專利所使用環境及本質，可在圖面說明中記載指明該設計專利所使用環境及本質。

四、單一請求項（A single claim）
37 CFR 1.75的規定不適用於設計專利，有關設計申請專利範圍的形式及相關規定是在施行細則第1.153條。設計專利僅得主張單一的請求項，設計專利的請求項超過1項時，是不合規定且又不被允許的，會被審查人員要求選擇及分割（restriction）。

設計專利請求項的寫法有特定形式，例如：「I claimed：The ornamental design for bottle lamp as shown.」（如圖所示之應用於瓶燈之裝飾性設計），意思是申請人是以圖面來界定設計專利的保護範圍；如果說明書中有文字性特徵描述時，則需將文字描述加入請求項中，成為「I claimed：The ornamental design for bottle lamp as shown and described.」，此時，申請人是以圖面及文字描述來界定設計專利的保護範圍。
第3節 圖面

設計專利的權利範圍是所揭示之圖面（drawings），是如圖所示的裝飾性設計，設計專利的權利範圍必須以圖面所揭示的整體設計內容來界定。因此，申請設計專利最重要的部分，就是用來說明所主張設計的圖面揭示；這種情況與發明專利是不相同的。發明專利主張要保護專利的對象，係在請求項中以冗長文字述明其發明，而設計專利主張要保護專利的對象，係描繪在圖面中設計的整體視覺外觀。以下將介紹設計專利中與圖面有關之規定及圖面揭示的基本要求。
一、多面視圖（Views）
圖面，應依需要盡可能包含多面視圖，藉由多面視圖得以表現設計之全部內容。多面視圖得為平面圖、正視圖、斷面圖或透視圖，亦得使用元件之部分細部圖，必要時亦可放大圖面之比例。美國專利商標局並不要求每一個設計專利申請案都必須附六面視圖及立體圖，只要能清楚地表現設計之全部內容，單一圖面、或是兩個圖面或是兩個以上的立體圖，或是一個立體圖及三、四面視圖，或是五面視圖都可以接受的。
所有視圖必須分組及歸類，不浪費空間地安置在紙面上，最好是垂直放置，彼此間清楚區分，另外，圖面紙上不得包含說明書、申請專利範圍或摘要。各個視圖不得包含中心線，也不得以投影線相連接。
設計專利申請案的圖面，可被接受的兩種繪製形式及注意事項如下：

（1） 黑色墨水圖面。通常要求以黑白兩色繪製圖面，且必須使用能      確保黑色實線濃淡均勻的黑色墨汁或相似的色料繪製圖面，或是；
（2） 彩色圖面。在少數情形下，彩色圖面可能成為揭露發明專利申請案或設計專利申請案之請求專利保護標的或法定發明申請標的較適用的表現媒介。
（3） 電腦列印之圖面或照片，通常要求以黑、白兩及灰階變化列印能清晰揭露所申請設計圖面或照片（如圖3-1所示）。

（4） 圖面，需完整地揭示所主張之設計的整體外觀，如果檢附以墨線繪製的圖面或黑白照片，其中必須包含足夠數量的各面視圖，例如：前視圖、後視圖、右側視圖、左側視圖、仰視圖及俯視圖。對於二度空間的裝飾性設計而言，立體圖不是必要之視圖；但對於物品形狀或外觀的立體空間設計而言，則建議申請人提出立體圖，因為立體圖可清楚顯現三度空間型態的形狀或外觀。如果提出的數個立體圖可以清楚明確地揭示該設計的形狀或外觀，且不需要再以其他視圖來說明時，在這種狀況下，則可省略其他視圖。
（5） 如果其中一個視圖僅是複製該設計的其他視圖，或是僅表現光滑表面的視圖者，其中不包含裝飾圖樣，且能由說明書之內容就可清楚知道該視圖之性質時，得以省略這些視圖。
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圖3-1 美國562,458設計專利        美國D554,032設計專利
（血液分析儀）                 （側後視鏡）步性的觀念於1890年英
二、線條與輔助圖面

2.1實線（solid line）

一般圖面中，實線得用以表現結構、裝置或物品中可見的輪廓線或外觀形狀、輪廓等，較細的實線可用以表示尺度線、尺度界線、作圖線、剖面線、因圓角而消失的稜線、旋轉剖面的輪廓線等使用；而不規則的連續線或是含有鋸齒彎折之連續線，則是用以表現切斷的折斷線。

設計專利的圖面中，只有以實線揭露的部分才是申請人主張權利的部分（如圖3-2所示），虛線表示的部分並不是所申請設計專利的一部分。
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圖3-2 美國D 563,891設計專利        美國D561,898設計專利
      （電連接器）                  （外科手術刀護殼）

2.2虛線（broken line）

虛線是指不連續的線，包含有：點線（dotted line）、斷線或虛線（broken line）、短線（dashed line）、假想線（phantom lines）等，虛線除了表示設計所實施之物品周圍不確度的邊界外，虛線得以用來表現裝置中不可見部分的輪廓線，或是設計所使用的結構環境和邊界（如圖3-3右側所示）；使用虛線的另一目的是為了協助說明，申請人必須特別注意，虛線表示的部分並不是所請設計專利的一部分（如圖3-3左側所示），也不是設計專利權利主張之一部分。
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圖3-3  美國D 564,161設計專利      美國D563,993設計專利 
     （橡膠清潔器）                （ICON的部分設計）      

三、圖面修正
申請人提出設計專利申請案之後，修正圖面時增加原圖面所未揭露之事項（色彩、造形單元、造形元素或是改變部分形狀），都將被視為在請求項內容導入的新增事項（new matter），這種導入新事項之修正是美國專利商標局不會准予的修正（如圖3-4及3-5所示）。但是，在這種情況下，申請人可提出部分延續申請（C-I-P），其中已揭露於母案的部分，得使用母案申請日來作為優先權日，享有母案的申請日利益，但未揭露於母案的新增部分，則無法主張母案的申請日的利益。以設計專利而言，C-I-P申請案所請求的設計與母案並非同一設計（not identical design），可能是以母案為基礎的改良設計，可能是日後申請與母案近似的系列設計。

圖3-4 增加花朵的色彩或改變形狀都會被視為增加新事項

[image: image58.wmf] 

[image: image59.png]



申請時所提之提面                申請後所提修正圖面
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圖3-5  不可以超出原圖面所揭露的範圍

申請時所提之提面             申請後所提修正圖面

第四節
分割申請（Restriction）與併案申請

近幾年，許多發明人在美國申請設計專利時，將單一設計概念下發展出來的系列或不同變化的設計創作，以多實施例的方式倂案申請。在美國專利商標局的審查階段，如果設計專利申請中揭露多個設計，而其為各自獨立無關聯或是彼此之間的專利性可以區別，且無法為單一申請專利範圍所支持者，則會依專利法第121條的規定要求申請人分割（restriction），如果一個申請案中的多個實施例彼此間的差異，被認為：（1）整體外觀基本上是不相同的；或是（2）基本上是相同，但彼此間的差異是明顯的；或是（3）依據相關的先前技藝，實施例之間的差異不被視為是顯而易知的，這三種情況下，這些實施例也會被要求分割申請。

以下舉例說明必須分割與可倂案申請的的狀況：（1）在設計專利申請案的圖面中揭露兩個以上不同的物品設計，而物品間沒有明顯的關聯時，這兩個設計創作是獨立無關聯的創作（independent inventions）；例如，一個烤麵包機及一個橄欖球（如圖3-6所示）；一輛汽車及一座浴缸等；（2）若圖面所揭露的一個設計概念下的兩個以上實施例，在整體外觀方面（如圖3-7所示）略有差異或專利範圍不同（如圖3-8所示）時，該等設計創應視為可區別的設計創作（distinct inventions），例如：一個茶杯（teacup）的兩個實施例；不過，當兩獲三個設計彼此間的可專利性（新穎性及非顯而易知性）可互為引證且無法區分或是其間的改變是顯而易知時，這些設計可放在一個申請案中以多實施例的方式併案申請（如圖3-9所示）。
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圖3-6  兩個獨立無關聯的創作（需分割申請）

烤麵包機                        橄欖球
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圖3-7  兩個設計的整體外規有差異（需分割申請）
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圖3-8   兩個設計的專利範圍不同（需分割申請）
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圖3-9   設計彼此間的可專利性無法區分（不需分割可併案申請）

第五節  小結
美國的設計專利制度中有幾種特殊的申請方式：（1）多實施例併案申請；（2）部分設計專利；（3）成組物品設計專利；（4）部分延續申請（Continuation-in-Part Application；C-I-P）；（5）延續申請Continuing Application；CA）；（6）請求加速審查（Request for Expedited Examination of a Design Application）；（7）特別請求（Petition to make special）；（8）延續審查（Continued Prosecution Application；CPA），這幾種申請是我國新式樣專利制度所沒有的。

我國新式樣專利修法將導入部分設計、成組物品設計及ICON及GUI的設計保護等制度，其他制度尚未考慮。然而，美國設計專利中的多實施例併案申請，其設計保護範圍擴大到單一設計概念（a single design concept）所發展出來的設計，且可節省申請費用與領證費用，對企業而言，不啻為一個相當有利的保護制度，因此，多實施例併案申請制度似乎是一個值得考慮的方向。

第四章
工業設計國際分類與檢索
由於專利制度是採用”屬地主義”，若申請者想要在某一個國家”排除他人”使用、販賣與製造等，那麼就需要在該國申請專利保護。也由於專利主要是鼓勵創造發明，因此，各個國家均會在該國公開已經核准的創造發明專利，也因此有各國的專利資料庫。

關於各國的專利資料庫，各國的官方網站都有提供免費查詢的畫面，然而，為了使該項專利得到足夠的保護，在各個國家的專利申請與布局便相形重要。因此，在各個國家的專利檢索網站檢索，往往需要因應不同資料庫與不同語法的限制，進行不同方式的檢索。

在工業設計的保護方面，為使檢索能夠有一個較為統一的方式，讓申請人可以方便檢索以節省檢索時間，國際間發展出一套共同的檢索分類法則----Locarno國際工業設計分類。又為了迎合各國間市場上的需求不同，各個國家另外發展出不同的檢索方式，使檢索過程可以更為快速與正確，以下我們將簡單介紹Locarno國際工業設計分類與幾各國家的專利檢索及其改善的方向。

第1節 Locarno國際工業設計分類簡介

Locarno國際工業設計分類於1968年10月18日所建立，是為了提供聯合國際工業設計分類而設立一各專門的委員會來負責開發的。第一版本在1972年建立出來，於2004年1月1日編輯出第8版的分類，第9版的分類預計將於2009年1月1日出版。

Locarno國際工業設計分類的列表涵蓋工業產品和設計特徵，包含33各列表(1~32類及一個99類)，在第9版當中，第99類將被刪除，並且加入其他類別。預計將加入平面符號和圖形、表面花紋或裝飾的類別。

一、階次體系
Locarno國際工業設計分類的列表包含主要設計分類及其他特徵的次分類，以下表可以簡略看該其系統的支架：
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圖4-1




Locarno國際工業設計分類除了分為主分類與次分類的列表外，其列表是依照字母的排列順序來分類工業產品的設計特徵。由下表可以看出該列表的分類順序：

	圖4-2

Class 6

Subcl. 01 SEATS

Serial No. 

(E)

A0182 Armchairs 

A0183 Armchairs (Dentists' —)

B0002 Babies' chairs 

B0018 Back supports for vehicle seats 

B0230 Benches [furniture]

B0229 Benches for saunas 

B0379 Booster cushions for children

C0296 Chairs (Babies'—) 

C0298 Chairs [seats]

C0299 Chaises longues 

C0344 Child seats for motor cars 

C0347 Children's seats, for fixing on cycles or motorcycles 

C0715 Couches 

C0716 Couches for massage 

C0857 Cushions (Booster —) for children 

D0051 Dentists' armchairs 

D0181 Divans [sofas] 
	Serial No. 

(E)

F0015

F0017

C0333

A0258

B0076

B0080

R0157

C0333

C0331

C0332

S0233

S0232

D0207

S0234

R0157

F0017

D0207


Locarno國際工業設計分類原則上依據物品用途來分類，其次再根據所代表的標的加以分類，如分類表中未提供特定分類，而這些物品又無法分類到其他用途的情形下，則將其歸類到物品的主分類與次分類。若為多功能組合物品(例如：時鐘/收音機)，則將其歸類到具備該等功能每一種用途的主分類與次分類中。
第2節 Locarno國際分類之改善-以英國觀點來看

以Locarno國際工業設計分類系統來將產品分類，所檢索到的特徵過於廣泛，因此，英國的分類系統是依據Locarno國際工業設計分類系統為根基，再依照產品的特徵衍生出來的系統。

我們直接以例子來接說，先看看Locarno國際工業設計分類系統「06-01 SEATS」的分類，這裏面就包含了：躺椅、長椅、長沙發、汽車座椅…等。所涵蓋的層面過於廣泛，因此，英國分類系統係利用Locarno國際工業設計分類系統來發展出可以將更多設計細節運用在次分類當中，同樣的我們以「06-01 SEATS」為例，將其細分類為以下幾個部份：

(1)有靠背的長椅、長沙發、長椅子(有裝上墊子的)

(2)小椅子(例如餐椅、公園椅)

(3)椅子(其他家具)

(4)凳子

(5)其他部分的家具

其中，我們挑選「(3)椅子(其他家具)」的次分類來說明，將其再細分為幾項：運輸工具座椅、戲院座椅、牙醫醫療椅、病人用椅(非輪椅) 、兒童輔助坐墊、長凳、沙發、、、等。

簡而言之，英國的分類系統，是以「主分類-次分類-次次分類」的方式排序，其中的主分類與次分類兩階是以Locarno國際工業設計分類系統為根基，再將次分類中的項目再去歸類細分出次次分類。這樣的分類法，可以延續Locarno國際工業設計分類系統，並且可以再由次次分類中依據產品的目的或物品特徵來找到更貼切該產品的分類號。

第3節 Locarno國際工業設計分類之改善-捷克共和國智慧財產局建議

一、Locarno國際工業設計分類系統的缺點
一個有經濟效能的政府是需要藉由法律來制定的，在專利檢索方面，政府應提供給大眾有效率的檢索及有效能的補償系統，首先，先來探討Locarno國際工業設計分類系統的缺點：

(1)主分類和次分類過於廣泛

到2007年已經有超過280,000個設計記錄。

(2)主分類和次分類的範圍不平衡

在09-03(盒子等容器)的分類中，已經超過有10,000個設計，而在03-04(個人使用扇子)的分類中，卻只有11個設計。

(3)分類法挑出的產品是依照產品的目的、使用或功能，而沒有考慮到外觀形狀與特徵。

(4)分類法缺乏定義產品的機會
鼓勵使用分類項目來定義產品，但這樣有限制的定義產品，並無法清楚提供揭露該設計的視圖。

(5)分類法沒有反應市場發展
(6)分類法沒有提供高效率的檢索
例如：09-03(box/boxes)的分類，並無法有效率的檢索到需要的產品，而所提供概略的次分類，再加上不適合的指示，依舊難以檢索到需要的產品，例如09-03 P0006 Packaging for foodstuffs(食品包裝)所指的也包括Packaging for confectionery(糖果、糕點包裝)，並無法明確檢索到所指定的商品。
(7)分類法落後於電腦化的檢索系統潛在的需求
二、捷克提出可能的改善方法：
以上提到關於Locarno國際工業設計分類的缺點，以下將介紹捷克提出對於分類可能的改善方法。

(1)設計一套可接受的分類

(2)針對設計的外觀特徵來分類

(3)針對特定的設計特徵來分類

(4)利用字彙來索引

依照以上原則，以下將以範例(例如09 Packages的分類)來介紹捷克所建議的檢索列表。

2-1先將物品分類為：物品(Objects)、目的(Purpose)、零組件(Components)，如下表4-1所示：

	Objects

	01 Boxes

02 Buckets

03 Cans

04 Containers

05 Crates

06 Dispensers

07 Aerosols

08 Packaging

09 Sachet

10 Tubes

	Purpose

	A1 Containing cosmetics

A2 Containing foodstuffs

A3 For shipment

A4 For transport of bottles

	Components

	B1 Compartments

B2 Crimped end

B3 Gas propellants

B4 Handles

B5 Lids

B6 Pumps

B7 Trigger type sprays


由以上列表，我們可以概略的定義下列產品：

	圖4-3
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	09-05 B4 Crate with handles
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	09-01 B5 Box with a lid
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	09-07 A1 B3 Aerosol containing cosmetics

with a gas propellant
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	09-02 B5 Bucket with a lid
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	09-08 B4 Packaging with a hanger


2-2以外觀特徵增加一些輔助的目錄，如下表4-2：

	 Shape

	WA The two-dimensional item

WB The three-dimensional shape with low vertical profile

WC The simple geometric shape

WD The figurative item

WE The item in the shape of a body part

WF The item which forms its shape according to its content.

WG The item of an abstract / symbolic shape

	Surface

	XA The smooth surface

XB The visible texture

XC The relief, elements breaking surface

XD The net, fine perforation

XE Holes, windows, the very coarse perforation, grille

XF Button, switches, knobs, keys, signal controls

XG The ergonomic shapes

XH The item is hollow

XI The textile, unwoven fabrics, leather,hairs

	Ornamentation

	YA Letters

YB Figures

YC Body parts

YD Products, known objects

YE Symmetrical geometric shapes

YF Abstract / symbolic ornamentations

YG Others

	Colour

	ZA The colour is not stated

ZB One colour

ZC Two colours

ZD More then two colours

	Features applicable within the categories of the shape and ornamentation

	a The rectilinear shape (triangle, square, rectangle, cuboid, spire, cube, basic polyhedron symmetrical in cross-section)

b The curvilinear shape (circle, ellipse but also semicircle, sector of circle, drop or heart shape, cylinder,

cone, ball/sphere, their segments, and other round symmetrical in cross-section)

c Animals

d Plants/flowers

e Humans

f Fantastic figures (robots, other than c, d, e)

g The head/face

h The neck

i The chest

j The upper body as a whole

k The waist and hips

l The lower body as a whole

m Arms, hands

n Legs, feet

o Simulative/shape of other item (if classified add the notation here)


由以上列表，我們可以繼續定義下列產品：
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	09-05 B4 WCa XE XH cuboid

with coarse perforation, hollow

	[image: image27.wmf]
	09-01 B5 WCa XA YA ZC cuboid

with smooth surface, ornamented

by typeface, two colours
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	09-07 A1 B3 WCb XA ZC cylinder

with smooth surface, two colours

	[image: image29.png]



	09-02 B5 WCb XA YF ZC cylinder with smooth

surface, abstract ornamentation, two colours
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	09-08 B4 WCa XA YBc ZD cuboid with smooth

surface, animal shape ornamentation, coloured


2-3將分類號加上特別的符號註記

某些特徵可以用4種不同符號標記，使描述更加完整。4種分類號所代表的意義如下表4-3：

	+
	複合式產品，除了本身之外所加上的產品。例如電話+鬧鐘

	：
	補充說明不屬於自己本身元件上的特徵。例如電話機本體之外，另有連接插座等不屬於本身元件上的產品特徵。

	；
	補充說明不屬於自己本身元件上的特徵，但該項特徵另有屬於自己的分類號。

	=
	重複運用於不同的產品類別的設計。


利用上述的符號，可以將分類號完成如下列描述：

	圖4-5
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	09-05 B4 WCa XE XH

Crate with handles,

cuboid with coarse perforation, hollow
以上的分類與描述，使用「+」號方式註記

09-05 WCa XE XH + 06-08

Crate cuboid with coarse

perforation, hollow + handles
(使用 Locarno 分類來註記，09-05袋、香袋、管和囊，06-08掛衣架)
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	註記上相關連產品的分類號「;」，如下例：

06-06 ;09-04 A Wheel for Containers

(使用 Locarno 分類來註記，06-06家具零件，09-04有蓋食物籃、柳條箱汗籃子)
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	註記上關連產品的分類號「=」，如下例：

=05-06 WA XA YBd ZD the infinite

sheet material, two-dimensional item

with the smooth surface,

floral ornamentation, multicoloured
(彩色花形圖案的床單)

(05-06在Locarno 分類為「人造和天然材料之片材類」)


以上所提出的一個廣泛且統一索引的分類，可能可以改善目前的分類系統，捷克智慧財產局認為只要經過更多有效率的練習，可預期將會成為一個準確的分類系統。

第四節  美國設計專利分類

美國設計專利分類是以美國設計專利的申請專利範圍及該工業設計所內含的功能與用途的概念為基礎而設計的。相同功能之工業設計會更進一步的依其所規範的特殊功能或其具區別性的外觀特徵及形狀作次一階分類。

美國的設計分類可分為三十三個主要之大分類，列表如下：

Dl 食品

D2 服飾及男用服飾用品

D3 旅行用品、個人用品、及儲存或攜帶用品

D4 刷具

D5 紡織品或紙製品及片材類

D6 家具

D7 其他未列入的飲食設備

D8 工具和五金器具

D9 包裝及容器

D10計測及信號儀器

D11 珠寶、佩章及裝飾品

D12 交通工具

D13 發電、配電及變電設備

D14 記錄、通訊或資訊再生設備

D15 其它未列入的機械

D16 照相及光學儀器

D17 樂器

Dl8 印刷及辦公機器

Dl9 文具用品、辦公設備、藝術家用品及教學材料

D20 銷售和廣告設備、標誌

D21遊戲、玩具和體育用品

D22 武器、火藥及漁獵用具

D23 冷熱空調設備、液體分配設備和衛生設備

D24 醫療和實驗室設備

D25 建築構件和施工元件

D26 照明設備

D27 煙草和吸煙用具

D28 化妝品及梳洗用品

D29 防火、預防事故及救援裝置和設備

D30 動物之管理與馴養設備

D32 洗濯、清理或烘乾機器

D34 物品及材料的運輸或處理裝備

D99其它雜項

每一項美國設計分類均有次一階的分類(以下簡稱次分類)，以便於能有效的將特殊之工業設計檢索出來。因此便向下發展出來一個包含不同樣態的次分類模式。舉例在D6之下的次分類家具如下表：

	CLASS D6 FURNISHINGS
334 . . Seating Unit（7）
335 . . Combined or convertible (8) 
336 . . .With work surface or storage unit (9) 
337 . . . . Plural facing seats 
338 . . . . Work surface positioned at the front of seat 
339 . . . . . High chair for juvenile (10) 
340 . . . . . Straddle type 
341 . . . . . Asymmetrical attachment, e.g., offset art, etc. 
342 . . . . Seat attached at front (11) 
343 . . . With apparel support, i.e., "Valet" (12) 
344 . . Swinging or rocking 
345 . . . Simulative (13) 
346 . . . Plural facing seats 
347 . . . Suspended 
348 . . . Curved runner contacts floor 
349 . . Hassock, ottoman, stool or bench, i.e. without armrest and backrest (14) 
350 . . . Stepped (15) 
354 . . Straddle type, e.g. saddle, etc. 
355 . . Backless 
356 . . Vehicle type 
357 . . Oppositely facing plural seats 
358 . . Simulative (16)

(7)**請參考每階段分類之後段註記說明


如果次分類之下仍有大量的工業設計，在這一種情形下，該項分類需往下再作次一階的分類。例如：具擺盪功能之座椅(D6-344)就往下延展，再依使用功能及外觀修飾特徵或形狀劃分出由D6-345到D6-348之階級式次分類。

另外，美國設計專利分類還有一些獨特特色：

(1)除外註記

美國設計分類之除外註記是為了釐清各類別中之物品。當要檢索一件特別之工業設計時必須仔細參酌列於各類別之前的除外註記。檢視這些除外註記，以確認某些設計主題不致被歸屬於其它美國工業設計分類中。

例如，D6類別之家具，其前段之除外註記已敘明輪椅非屬該類而歸屬於D12之交通工具中。

(2)檢索註記

一般檢索註記置於各類別或一些次分類之末端，美國專利設計分類亦使用這些檢索註記是為了解釋那些被歸屬於特定的次分類中之項目。

例如，D6之下一階D6-334座椅之後緊接著插入一檢索註記（7）。我們可以在D6家具類之末端看到一些敘述「腳柱，參見次分類495+，」即說明雖然D6-334之次階分類或其下一階分類會包含座椅腳柱裝飾設計，但是在D6-495之次分類及其下一階分類中亦會有家具用腳柱之裝飾設計。
第五節  美國設計專利檢索簡介

美國設計專利檢索系統，主要檢索畫面共有3種，分別是：快速檢索(Quick)、進階檢索(Advanced)、專利號檢索(Pat Num)，可以依據自己的需求來選擇需要的檢索方式，最後可以找到該專利的影像檔 (View Cart)。

(1)快速檢索：
	圖4-6
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分有兩個欄位Term1和Term2，在Term1和Term2後面可以加上前述空白欄位內所代表的內容，由下拉式選單中可以有幾種選項提供更精確的檢索範圍，該選單包括有：所有範圍、標題、摘要、日期、專利號、申請日期、申請號、受讓人姓名、受讓人住居城市、受讓人所在州、受讓人國家、國際分類號、目前美國的分類號、主審查者、助理審查者、發明人姓名、發明人住居城市、發明人所在州、發明人國家、代理人、PCT分類、國外優先權、公告日期、參考資料、國外參考資料、其他參考資料、專利範圍。

另外，在Term1和Term2中間可以選擇兩個欄位之間的關係是and、or或andnot，最後，還可以檢索所需的年度，目前提供年度的選項有兩種：1976年至今、1790年至今。

(2)進階檢索

	圖4-7
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進接檢索提供自由度更高的檢索方式，在空白欄位中可以寫入所需條件的語法，同樣的也可另外選擇所檢索的年限。

畫面下方另外提供相關代碼，做為語法輸入的對照表。

	圖4-8
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(3)專利號檢索

提供已知專利號的使用者快速的查詢，並且可以一次輸入多筆專利號，快速的整批查詢所需的專利案件。

	圖4-9
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第六節  小結

一個健全的檢索系統，可以高度提升設計者及申請者對於該類技術領域以及產品發展趨勢的了解，在專利前案資料檢索流程中，首先是要選定專利資料庫，再來，要熟悉資料庫中相關語法及使用操作方法，接下來的步驟，就是要擬定與該項設計或其所應用的產品的有關的分類體系與關鍵字，除了熟知各個國家專利檢索系統的操作方法外，還要了解該國關於設計分類體系與關鍵字檢索體系，如此一來，申請人、審查人員才可以減少檢索所耗費的時間，因此，一個準確且詳盡的設計分類體系及關鍵字系統，可以有效地提高檢索前案的效率及精準度。

我們由上幾個國家的設計分類與檢索資料庫中可以明確的發現，如果以現今Locarno國際分類系統的階層體系作為產品分類的檢索系統，由於其對產品的定義與描述過於廣泛，檢索出來的前案資料數量過於龐大且不夠精準，不但無法協助審查，反而造成審查人員的困擾。因此，在美國、英國、捷克及歐盟都再發展更近一階更詳細的分類體系。

英國的檢索系統是以Locarno的國際分類為基礎，前二階層依舊採用Locarno國際分類，第三階開始將產品依產品功能、屬性等性質向下分類，這種分類方式的優點就在於前二階層依舊援用Locarno國際分類系統，使外國的使用者可以依照原本Locarno國際分類去進行資料庫系統檢索，不需要重新適應不同的關鍵字代碼，而 Locarno國際分類第三階層已開始以產品的通俗名稱作為分類項目，英國的分類系統則將第三階層中的產品依性質或功能區分為幾個群組，使用者可以明確知道產品的群組，增加前案資料檢索的廣度與寬度。

美國的設計分類與資料庫系統，第一階層仍採用Locarno的國際分類，不過，美國在設計分類中另外增加一類，將洗濯、清理或烘乾機器編列32類。美國設計分類的第二階分類是依據功能、特性、據區別性的外觀形狀或特徵等做為分類的依據，以數字做為分類的代碼，第三階層則是以點做為分類代碼，例如：二點、三點、四點、五點、「.」、「..」，二點為較上位的分類概念，點越多就是較詳細且較下位的分類概念，以點的符號來區別上下位概念，該分類體系的優點在於特有的上下階層概念，以點數的多寡作為區分產品分類上下位的概念，使用者很容易了解設計分類中的上下位的關係，因此，使用者無法在「…」位階找到的產品，或許可以在上一階的「..」位階中找到該項產品，依據產品的功能、屬性或外觀形狀、外觀特徵作為進階分類依據的上下位階的分類概念，使得設計分類體系比較容易使用且更容易掌握。

捷克代表所提的分類系統，是針對產品形態的特徵來做為分類的依據，其優點在於可由關鍵字推敲出該項產品形態，然而，依照材質、色彩等的分類方式未必適用於所有的產品，舉例來說，適用於鞋類產品的材質與色彩分類，與電子產品的材質與色彩分類，就不盡相同，很難用一套分類對照表可以網羅所有的產品分類，且以捷克針對外形特徵的關鍵字來下分類號，必定花費許多時間在編制所對應色彩、材質等各個細節的分類號。另外，捷克提出運用特殊符號「+」、「:」、「;」、「=」來描述產品的造形特徵，是一種相當特別的表達方式，可以提供更為詳細的產品特徵描述，或許是可加以利用作為新式樣專利關鍵字系統分類的方法。

由以上幾個國家的設計分類系統看來，大都延用Locarno國際分類系統的前兩位階，如此，可以讓各國的主要分類階層相互銜接，而英國則在第三階的分類中將產品再做更進一步的細分類，依據功能、屬性或特性將產品分位不同的群組，增加資料檢索的廣度；至於捷克針對產品外觀形狀與造形特徵作為分類依據或註記的分類方式，以及美國針對各項產品再依其特性、區別性之外觀形狀或特徵做上下位階層的分類概念，都有其相當值得學習的地方，可以援用來作為我國在資料庫系統與產品分類系統重新整理的借鏡。

第五章 美國設計專利之審查實務
第一節  設計標的（Subject Matter）
依據專利法第171條的規定，可取得專利的設計必須「可應用於工業產品」，工業產品必須是人造的有形體的物件（a tangible object made by man）。換句話說，可取得專利權的設計一定要可以被實施、或者應用於人造的有形物體上。

依專利法第171條規定以及實務和判例法的解釋，設計必須以「應用或實施於工業產品上的形式」呈現，設計必須在工業產品上具體實施，因此，可取得專利權的設計不能僅是一種設計或圖像，例如：「照片本身」（a picture standing alone），即不得授予專利，此規定係將設計專利之法定標的與單純之照片和裝飾本身（亦即抽象設計）予以區分。而應用於工業產品上的圖片（picture）、印刷（prints）、壓印記（impressions）、工業產品的形狀及外觀（表面）配置（configuration）都必需符合專利法第171條所規定的「可應用於工業產品」要件，才可能取得設計專利權（如圖5-1所示）。
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圖5-1  可應用或實施於物品的設計

   不可實施於物品的設計           可實施於物品之設計

由於設計須表現在物品的外觀上，所以，設計專利至少包括三種樣態的設計標的
：
（1）物品外觀配置或形狀；
（2）應用於物品的表面裝飾；
（3）物品之形狀、外觀配置及其表面裝飾之結合
。
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圖5-2  設計專利之標的樣態（外觀形狀與表面裝飾）

外觀形狀                            表面裝飾
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 圖5-3  設計專利之標的樣態（外觀形狀與表面裝飾之結合）
但是，美國法院對專利法第171條所規定的「可應用於工業產品」要件的解釋相當寬廣，對於設計專利標的之認定也相當寬鬆，因此，噴泉花樣之設計、應用於物品之部分設計以及電腦形成圖像（Computer-Generated Icons）與圖形化使用者介面（Graphical User Interface, GUI）都是可授予設計專利之法定標的。

第二節  原創性（original）
在專利法第171條的規定下，一個可取得專利權的設計一定要是「原創的」。原創性要件就是要排除「任何仿效（simulation）知名的事物或人物、或自然所產生的造形（naturally occurring forms）」之設計取得設計專利，明確的說，模仿自然造形、既存的物體或他人之設計（如圖5-4所示），即不符合法律所定的「原創性」要件。
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圖5-4  仿傚設計（simulation）

            鹿頭                    人體的坐姿

Chisum教授解釋「原創性」的要件：「原創性要件是要保護真實的發明者及社會公眾的利益；如果允許一個人去收成他人播種的成果，這是一種道德上的冒犯。縱使這真正的發明人不知道、或無法控訴這事實，但是，這項要件會阻礙申請人取得專利，例如：有一個人首次在國外發現一種裝置，這種裝置在國外是一種習用的裝置
，在美國是前所未見的，而這個人將該裝置進口到美國，且將這裝置在美國提出專利申請，由於這裝置並非申請人原創的，因此，無法取得專利。

在某種程度上，原創性的要件與新穎性及非顯而易知性的要件有關，如果，仿效的設計是建立在習知事物的基礎上，這種設計就不具新穎性。

第三節  新穎性（Novelty）
在專利法第171條規定下，一個可取得專利權的設計一定要是「新穎的（new）」，另外，專利法第171條第2項規定，也要求設計專利必須符合專利法第102條所要求的「新穎性」法定要件。1962年，CCPA（Court of Customs and Patent Appeals,海關與專利上訴法院）在In re Bartlett案例
中，創設出決定設計專利符合專利法第102條「新穎性要件」的檢測基準，在該案中說明：「這設計與先前技藝之差異程度是建立新穎性的要件，換言之，一般觀察者（average observer）因為這是個新穎且不同的設計，而選取這個新設計，不是選取一個將既有設計略做修飾的設計」
，這就是通稱的「一般觀察者檢測」的基準，是「以一般觀察者的觀點」來觀看這設計的整體外觀，是否能區分這設計與任何單一先前技藝的差異。

在決定所申請之設計是否已在先前技藝（prior art）中「先前可致」（anticipation）之事實調查，與發明專利相同。先前技藝，是指在申請日之前所有能為公眾知悉（available to the public）與技術相關之資訊，包含：相同技術領域、相關技術領域與不同技術領域之相關資訊電子、網際網路、口頭、展示或使用等揭露形式，能為公眾知悉者，是指先前技藝處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態。負有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬於先前技藝；惟若其違反保密之約定或默契而洩漏技術，以致該技術之實質內容能為公眾得知時，則該技術構成先前技藝的一部分。在Hupp v. Siroflex of America Inc.案例中，CCPA認為：依據專利法第102條（a）款的規定，出版刊物上所揭示的主題必須與設計專利的主題標的相同，而且在「所有重要部份必須同一」（must be identical in all material respects）
，才可稱該設計專利已可預見於刊物上。

我國採用絕對新穎性原則，係指先前技術(prior art)之構成並未有地理上或形式上之區別或限制，也就是先前技術之採用，無分國界及資料形式，皆可一體適用，即一發明若在其申請前或發明前已為任何先前技術所公開，即喪失新穎性，此一新穎乃全球性的絕對新穎，大多數國家皆採絕對新穎性，例如：加拿大、日本、德國、英國及我國等，但是由美國專利法第102(a)項可看出，美國並非採絕對新穎性，因為其可據以引用為先前技術之資料形式，有地理上之區別或限制（geographical distinction or geographical restriction），先前技術在資料形式及地域上皆有限制，其中國際性之先前技術僅限定在在發明之前即已獲准之專利或被記載於印刷刊物上之資料，必須是書面性質的先前技術（documentary prior art），非書面性質的先前技術（non-documentary）則不適用，但在美國境內，無論是書面或非書面的資料都可適用，任何在美國境內為他人知悉或使用之證據都可作為先前技術。
還有值得一提的是關於美國專利法第102條(b)款規定，在美國專利申請日之前一年以前，一發明在美國或外國已取得專利或被記載於印刷刊物上，或在美國已公開使用或已為販賣者，均不得准予專利。
亦即在美國專利申請日之前一年以前，一發明若於美國境內公開使用或被記載於印刷刊物上、已為販賣，縱其與先前技藝比對並非屬顯而易知者，不會因先前技藝之先占(anticipation)而喪失新穎性，也會因申請人提出專利申請，尚失其取得專利之權。換言之，發明人只要在公開使用或公開販賣未超過一年（一年之內），於美國提出專利申請，前述公開行為無損於申請人取得該發明專利之權利。由此可得知，第102條(b)款係規定提供發明人有一年公開、公開使用、公開銷售的新穎性優惠期間，專利制度中此種優惠的公開制度稱之為「無害公開」（Non-prejudicial disclosures）。

在評估新穎性的「一般觀察者」檢測中，觀察者事前無需對於所請求之設計及相關先前技藝領域有所認知
。依據專利法第102條的規定，一般觀察者無須備具任何技藝的知識，或是對申請標的有關的先前技藝有所認識。因此，這也是專利法第102條與第103條（a）款之間的區別，後者係決定所請之設計對於「所屬技藝領域中具有通常技藝之人士（a person of ordinary skill in the art）」是否為顯而易知的。

第四節  非顯而易知性（Non-Obviousness）
根據專利法第171條第2項之規定，除另有規定外，本法有關發明專利的條款適用於設計專利，因此，可取得專利權的設計必須符合專利法第103條的「非顯而易知」的法定要件。設計專利的審查基準中清楚說明，美國最高法院在Graham v. John Deere Co., 案例
中所概述的，用以引導顯而易知性評估的基礎事實調查，亦可適用於設計專利： 
決定先前技藝的內容及範圍；

確定請求的標的與先前技藝間的差異；

決定通常技藝的基準；以及

評估任何非顯而易知性的客觀證據（例如：次要考慮因素）。

審查人員依據Graham v. John Deere Co.案例
的規則所作成事實調查，決定該調查結果是否得為支持「該發明為顯而易知的表面推定」的證據，審查人員要先建立「顯而易知性」的表面推定基礎，就是申請案之申請專利範圍的所有限制條件，「必須可經由先前技藝所教導（taught）或建議（suggest）而得知」，還有，決定顯而易知性表面推定的適當標準，就是對於所申請物品所屬技藝之通常水準設計者。

CCPA在Jennings案例
中，將「既存物品」定義為「基本上，引證資料的設計特徵（design characteristics）與申請專利的設計相同」；CCPA並說明：審查時，應將圖面中所揭示的整體設計與既存物品（something in existence）作比較，而不是將申請專利的設計與「選擇或結合所引證先前技藝的某些設計特徵的結果」作比較
。

第五節  裝飾性（Ornamentality）
基於專利法第171條之規定，可授予專利的設計必須符合「裝飾性」的要件。CCPA認為「設計是在物品的形狀及外觀（表面）配置上施作藝術美學的處理，增加藝術美學的價值
」；又在In re Carletti的案例中，CCPA認為：為了符合第171條所規定的「裝飾性」要件，設計標的應是「為裝飾性目的而創作」的
；因此，裝飾性特徵或設計的唯一定義是「為裝飾目的而創作」，不得是為了功能或技術考量的結果，或僅是該結果下的副產品（by-product）
，產品的裝飾性必須是創作者有意識行為的結果。

一、功能性與裝飾性

審查裝飾性要件要考量的不是產品是否具有實用功能，而是該設計是否受功能性因素直接支配（Is the design primarily dictated by function?）？還有，是否其他的不同的美學考量的方案可達到相同的功能（如圖5-5及5-6所示）。CAFC（美國聯邦巡迴上訴法院）在L.A. Gear Inc.的案例中說明：「在決定設計究竟是以功能性或以裝飾性考量為主時，應審查設計專利標的之整體，因為最終的問題不在於各個特徵的功能性或裝飾性考量因素，而是以物品的整體外觀，來決定設計專利是否被物品的實用（utilitarian）目的所支配
」。聯邦地方法院認為：以功能性為主要考量的創作，不得授予設計專利
。由此可得知，決定是否具裝飾性，並非基於裝飾性特徵佔據比例的大小之定量分析，而是基於裝飾性特徵其整體設計的貢獻度程度。

圖5-5   功能性v. 裝飾性的專利無效性的案例
PHG Technologies, LLC. V. St. John Companies, INC.
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美國D496,405設計專利       美國D503,197設計專利

圖5-6 裝飾性v. 功能性 的設計專利申請案
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由於裝飾性之決定應基於整體設計之考量，「在決定設計是否以功能性為主時，應考量設計特定元件之目的
」，審查人員可要求申請人提出基於裝飾性因素考量的相關資料，如果申請人提出「關於如何將這些造形元件（the item）組合在一起以及將成果展現在市場上的重大決定，而這決定是以裝飾性為主要考量」的相關資料，這些作出決策的資料已足以證實申請人的設計符合裝飾性要件。

二、可見性（visibility）

物品在正常使用（normal use）期間的可見性，並非專利法第171條規定的法定要件，而是法院用來決定專利特徵是否具有裝飾性的指引
。CAFC在In re Webb案例
中特別強調，「產品在最終使用時雖然完全隱藏起來，但是，在產品生命週期中的任何一個時間點或時段，產品的外觀成為購買者所關心的事項（matter of concern）」，換言之，設計因為產品在正常使用或想要使用的狀態下被隱藏而不可見者，但是，在該產品從工廠製造出來到最終使用的這段期間，無論是因為商業上的使用、展示、廣告、銷售或準備使用，只要購買者或使用者能觀察到產品外觀的裝飾性設計，且能提出證據說明產品的外觀設計也是使用者關心的事項
，就不能認為該設計缺乏裝飾性。
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圖5-7  使用時隱匿不可見的檢測（hidden in use test）

          棺材設計

BPAI（專利訴願委員會）在Ex parte Cole案例的決定所說明的，「散彈槍子彈填充裝置（shotgun cartridge wads），雖然是置於子彈及彈藥間的填充位置，使用時隱匿而不可視，但是經申請人提出的證據說明，販賣期間，該產品被包裝在透明的袋子裡，對消費市場而言，該產品的外觀是一個關鍵性的考慮因素」。因此，人造髖關節股骨材、棺材、床墊、磚塊等產品，都可通過使用時隱匿不可視的檢測。

 第六節  變動的ICON及GUI
由於電腦、電子、資訊產業技術研發的創新及突破，帶動電腦、資訊、電子產品的快速發成長，人們得以透過電腦工具及網際網路進行工作、會議及溝通，甚至一些日常生活瑣事的處理，電腦業者更是藉由Icons及GUI使得個人電腦的使用顯得更平易近人、更易於操作。近年來，Icons及GUI大量運用在消費性電子產品、網際網路以及各種檢驗設備上，Icons及GUI也從靜態圖像發展為動態、可變動（changeable）的圖像，美國專利商標局在MPEP
 (Manual of Patent Examining Procedure，專利審查程序手冊)增加關於變動的ICON及GUI的審查基準。

在電腦螢幕中會改變樣態（動態）的GUI或Icons，或是在觀看中其外觀形態會改變或變動的Icons，也都是設計專利之標的，申請人可在圖面中揭露一組兩個以上的圖像（images）（如圖5-9所示）或是兩個以上的實施例（如圖5-8所示），但必須在說明書的圖面說明中陳述「設計變動的性質」（the transitional nature of the design ），並清楚解釋該設計所請求（主張）的權利範圍（the scope of the claim）並不包括圖面中由一個圖像改變到另一個圖像的過程與步驟（the process or period）。

圖5-8  美國D528,557 號設計專利（四個實施例）
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圖5-9  美國D563,975 號設計專利（一組三個images）
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第七節  小結
美國設計專利的專利要件審查，設計之法定標的包含應用於物品的部分設計語與成組物品之設計、ICONS及GUI等，其所保護的標的較我國設計專利廣闊；新穎性之審查，美國專利法第102（b） 「在美國專利申請日之前一年以前，一發明在美國或外國已取得專利或被記載於印刷刊物上，或在美國已公開使用或已為販賣者，均不得准予專利」，優惠發明人一年公開銷售的無害公開制度；歐盟設計也有一延期的無害公開制度；日本意匠法也有允許創作人或設計權人出於己意或非己意的6個月的無害公開制度。對企業而言，申請專利前有期限的無害公開，可協助企業測試該設計或產品是否可為市場所接受，進一步評估是否有申請專利保護的價值，無害公開制度對產業而言是一個有利的新穎性優惠制度，我國專利制度是否考慮引進無害公開制度。 

第六章 美國設計專利之侵權案例實務研討
2007年9月12日，CAFC在Arminak v. Saint-Gobain Calmar案件的判決中對Gorham 檢測中的「一般觀察者」重新定義，使得設計專利侵權訴訟中直接侵害的標準發生重大的變動，法院認為，如果設計專利只是應用在產品的零組件中（product element），在設計專利侵權訴訟中決定是否構成專利侵權的「Gorham檢測」中的一般觀察者，應該是工業上的購買者，而不是，終端使用者（end-user），也不是零售的消費者（retail consumer），專利權人Calmar不服，已在2008年4月3日向美國最高法院提出調取卷宗令狀的請求（petition for writ of certiorari）。這個案件嚴重衝擊到工業設計產業及專利業界，對於設計專利的保護造成重大的負面影響，工業設計產業認為可能會使得設計專利對於工業設計的保護幾乎全盤瓦解。
美國專利法第281條規定：專利權人對專利權之侵害得提起民事訴訟請求救濟
。依美國民事訴訟的規定，專利權人通常對所主張有利於己事實者，就其事實有完全證明責任，其中包含舉證責任及說服責任。依一般正常程序獲准的設計專利，設計專利給予的保護範圍，是設計專利侵權訴訟中所必須面臨的問題，在判定設計專利侵害之前，法院必須先解讀設計專利之權利範圍，其次，依據專利權人提出的優勢證據（ preponderance of the evidence），以一般觀察者的觀點認定被告有侵權嫌疑的產品與原告的設計是否實質相同（substantially the same），檢視該實質相同的外觀設計是否會誤導一般觀察者在購買時，因誤認被控產品為原告的設計而購買之，最後，以「Point of novelty 」檢測檢視被控產品是否竊用原告設計專利的新穎特徵。因此，在設計專利侵權訴訟中，原告必須提出優勢證據證明所提「被告產品與涉訟的設計專利是實質相同」及「被告產品已竊用該設計專利的新穎特徵」的雙重主張。

最近幾年，由於法院的判決以及PTO的影響設計專利制度的ㄧ些作法，使得美國工業設計的保護蒙上一大片的烏雲，設計專利幾乎淪為一種沒有作用且不可信賴的保護制度，以下幾節就目前發生的幾個重要問題逐一予以討論。

第一節  Gorham 檢測中一般觀察者定義的變動
1872年，在Gorham案中，美國最高法院認為：美國國會鼓勵專利權人創造出合於一般智慧的購買者觀點的新穎性產品外觀，因此而授與設計專利，保護專利權人的「市場利益」，法院審理專利侵害案件時，應該儘可能達成國會立法的目的。如果一個後來的設計保有原設計的一般外觀，僅在外觀上作細微差異修飾，而該「實質上同一」的檢測又是以專家觀察的方式進行，不是由購買及使用該項產品的一般觀察者，無疑地是幫助該仿冒的產品逃脫設計侵害的譴責，很明顯的，這種做法難以達成設計專利保護的目的。

在Gorham案中，最高法院認為：在通常情況下，一般專業人士會就兩個設計的造形構成與設計特徵逐一予以比對，這種一對一逐項比對的方式會破壞國會制定設計法令時所想給予的保護。因此，最高法院不贊同這ㄧ種逐項比對的檢測方式。

最高法院認為：因為就人類的創造力而言，如果被告沒有剽竊該設計專利，絕不可能製作出一個整體形狀及細部與該設計專利如此相似、幾乎連專家都無法辨識的設計；還有，專家不是一般會被欺騙的人們，國會所稱的一般人是指一般具有通常智慧的人士，他們施以通常的注意、或是以普通觀察的程度來看這些設計時，他們更無法辨認這些設計，所以，他們認為這些設計是「實質上同一」。

最高法院強調：專家不是產品的購買者，後者層次的「一般人」才是產品主要的購買者（principle purchasers），有侵權嫌疑的被告設計的產品外觀誤導、引誘他們，使他們誤認為所購買的是有設計專利的產品，如此，專利權人的權益被侵害，獲准專利保護之設計的市場利益也受損害
。
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圖6-1 Gorhm v.White 

因此，最高法院在Gorham案例中創設了「一般觀察者」的實質相同檢測，主要是以視覺印象（visual impression）去判定外觀設計是否同一（identity），「一般觀察者」檢測就是一般通稱的「Gorham test」，就是以「一般購買者」的觀點，對於兩個設計施予一般購買時所施予之注意，如果認是由於兩個設計間相互近似之處欺騙了觀察者，誘導他去購買一個被他誤認為是有專利之產品，亦即兩個設計之間細微的差異並不足以產生不同的視覺效果，因此，一般購買者認為兩個設計是實質相同（同一），而具有專利權的設計已被另一個近似之設計所侵害了
。

在法律上，認為將產品的設計做些微不重要且不影響其整體外觀的改變是很容易的，該幾可亂真的仿冒品不是個絲毫不差的複製品，要如何證明該幾可亂真的仿冒品侵害設計專利？Gorham檢測要求專利權人要以客觀的證據證明，該仿冒品與設計專利間「細微的改變」（slight variances）對一般觀察者並不會產生實質的影響，也就是說，以一般觀察者的觀點，在購買該項產品時所給予的注意程度去觀察，該仿冒品已經欺騙或誤導他們。由於這些細微的差異並不足以產生不同的視覺感受，所以，這些細微的差異就不會影響該仿冒品與設計專利是「實質相同」（substantially the same）的認定
。

最高法院在Gorham案例中所創設的「一般觀察者」檢測一直被沿用至今，該檢測也是法院在設計專利侵害訴訟所採用侵害檢測的基石，1872年，最高法院在Gorham案例中斷然拒絕「以專家或該行業的業者的觀點去比較兩個設計是否實質上近似」的觀念，因為，這種比對方式會摧毀國會制定法令時所想給予的保護。但是，最近加州的地區法院想要改變「Gorham test」的「一般觀察者」觀點，企圖以「該行業中的專業人士」取代「一般具有通常智慧的人士」。
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圖6-2 Arminak & Associates v. Saint-Gobain Calmal 原告的設計

在Arminak & Associates v. Saint-Gobain Calmar的訴訟案中，係爭設計是一個關於扳機式噴頭（trigger sprayers）罩蓋設計，該設計是被應用在一種扳機是按壓噴頭頂部的罩蓋（如圖6-2所示），地區法院在該案中使用一般觀察者的檢測，但地方法院認為，該扳機式噴頭罩蓋的ㄧ般觀察者並不是一般購買清潔劑的購買者，而是清潔劑購買者與按壓噴頭頂部的罩蓋的中間人（middlemen），就是製造清潔劑公司的採購職員，因為清潔劑購買者購買清潔劑時，該罩蓋已經與產品結合在一起，他們購買的是包含清潔劑及整個瓶仔的產品，而不是只有按壓噴頭頂部的罩蓋，所以，地方法去拒絕以清潔劑的終極購買者（end purchaser）當成一般觀察者。

地方法院在該案中引用CAFC在Keystone案例的判決去支持「中間人」的看法，但是，在Keystone案例中，所主張的是一種建築用磚的設計，一種用來築擋土牆的磚塊，該磚塊前端有一個梯形錐面，其錐凸面上有自然成形的凹凸不平的裝飾性表面。被告的擋土牆磚與原告的擋土牆磚設計僅有在前端的梯型錐面部份是近似的，而磚塊的其他部分則不構成近似。而原告主張這些擋土牆磚所築出來的磚牆會造成混淆，因此，被告的擋土牆磚與原告的擋土牆磚設計應構成實質上相同（substantially the same）。但是，CAFC清楚地註記著：「雖然被告及原告的擋土牆磚所堆砌成的擋土牆會產生近似的牆面外觀，但原告的D298463號設計專利是擋土牆磚（an individual block）的裝飾性設計，而不是擋土牆的裝飾性設計，而Gorham實質相同檢測的一般觀察者，應該是指擋土牆磚的購買者，而不是擋土牆的購買者。」

在Keystone案例中，CAFC發現，擋土牆磚是最終的產品，但是無法看到原告擋土牆磚的完整設計，因為在最終使用時，擋土牆只有一小部分是露在外面可以被看見（which was visible in end use），而其餘的大部分都被磚牆蓋住了，因此，CAFC主張要以個別的擋土牆磚予以比較，而不是以擋土牆予以比較。反觀Arminak案例，無論是在扳機式噴頭罩蓋的生命週期中任何階段，或是在終極使用中，該扳機式噴頭罩蓋的設計並不會被其他部分遮蓋住，因此，Keystone案例的理論並不適用於Arminak的扳機式噴頭罩蓋。

Arminak案的判決不但嚴重曲解最高法院在Gorham案例中所創設的「一般觀察者」檢測的理論基礎，使得設計專利侵害的檢測又回復到1871之前（最高法院尚未創設的「一般觀察者」檢測之前），同時也摧毀國會制定法令時所想給予的保護。

第二節  法院混淆新穎特徵檢測的主要意義
1984年，CAFC在Litton案例中設立了「Point of Novelty」的檢測，CAFC認為：在事實（Fact）審查時，要以一般觀察者的觀點去比較被告產品與系爭設計專利，認定被告產品與系爭設計專利的外觀形狀極相近似，已經近似到會使一般觀察者有誤認、混淆之虞，而這近似之部分必須正好是該設計專利與先前技藝不同之處，而這不同之處正是系爭設計專利的新穎特徵，而該等新穎特徵必須是基於美學因素或裝飾性因素考量的裝飾性的設計特徵，這樣，法院才能合理地（reasonably）發現設計專利侵害的事實。

一般觀察者檢測類比適用均等理論中的「實質上相同」以及「同一設計」的認定，已擴張了設計專利的權利範圍，但是「Point of novelty」的新穎特徵檢測規範出「被告設計必須已竊用了設計專利之新穎特徵才可能構成侵害成立」的規則，所以，這項新穎特徵檢測已適度地限制了「一般觀察者檢測」所擴張的權利範圍。

目前，Gorham的「一般觀察者檢測」及「Point of novelty」的新穎特徵檢測已成為美國設計專利侵害訴訟中侵害認定必要的「雙重測試」（two-fold test），且已廣泛運用於設計專利侵害訴訟中。然而，新穎特徵的檢測與一般觀察者檢測是不同，新穎特徵的檢測試用以補充一般觀察者檢測的，新穎特徵的檢測是「被告產品必須竊用設計專利中與先前技藝所不同的新穎特徵」
。不過，這種「新穎特徵」的檢測僅適用於設計專利的侵害認定
，並不適用於重複專利、或是非顯而易知等其他性質的專利訴訟
。

最近，在Lawman Armor  v. Winner Int’l的案例中，法院已混淆了「Point of novelty」的新穎特徵檢測，該案中係爭專利是D357,621號設計專利（如圖6-3所示），是一個應用在汽車防盜鎖（prevent auto theft）的設計，專屬授權人Lawman Armor Co. 提出證據證明所提「被告產品與涉訟的設計專利是實質相同」，以及被告產品已竊用設計專利的8項新穎特徵，該等新穎特徵是先前技藝中所未見的設計特徵。通常情形下，被告都會辯稱其所販賣的產品缺乏其中得一項或一項以上的新穎特徵，不過在這個案子裡，被告並未作前述之主張，反而在同類之先前技藝找出類似原告所稱的8項新穎特徵，並主張該等特徵並不是真正的新穎特徵，然而，地區法院也同意了被告的主張，並做出沒有侵害設計專利的即決判決（summary judgement）。專屬授權人不服，遂向CAFC提出上訴。

圖6-3  Lawman Armor  v. Winner Int’l 案例原告與被告的設計
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在上訴階段，原告增加新的主張，原告認為：「縱使這8項新穎特徵以鑑於先前技藝之中，該設計將這8八項造形元素重新組合所構成的整體外觀，這種重新組合也是該設計的新穎特徵」。但是，上訴法院認為：原告所主張的8項設計特徵本身都不是新穎特徵，原告不能將8項非新穎的特徵的重新組合視為另一個新穎特徵（第9項特徵），因此，上訴法院拒絕原告的新主張，且害怕這種主張會侵蝕「竊用新穎特徵」的檢測。

CAFC所犯的第1個錯誤是，同意地區法院依照被告所提供的先前技藝而認定原告設計的8項新穎特徵以見於先前技藝之中。結果證明被告所引用的先前技藝僅能證明8項新穎特徵功能性方面的貢獻而已，先前技藝中並未見有原告設計8項新穎特徵，因此，不能否定該等新穎特徵。

還有一個更重要的課題，就是CAFC在這判決中的理論將會開啟攻擊專利有效性的後門。CAFC同意被告引用先前技藝去否定設計專利的新穎特徵，那麼被告將會努力地發動專利有效性的攻擊（例如：系爭設計並沒有任何新穎特徵），因為這種作法無須承擔提出清楚且具說服力的高度舉證責任，只需負擔較低的舉證責任即可。

還有CAFC的判決忽略了一項事實，那就是許多新穎設計是將習知的造形元素重新組合而成，如果原告設計的新穎特徵就是設計元素的重新組合，該設計專利保護的範圍也相對狹窄。只要被告的設計不去竊用這狹窄範圍內的新穎特徵就不會構成設計專利侵害，這種做法也不會侵蝕「竊用新穎特徵」的檢測。CAFC認為設計元素的重新組合不能夠成新穎特徵，這種想法與CCPA上訴法院以及CAFC本身的許多判決相衝突。

CAFC否定Lawman提出全院聯席的聽證會（rehearing en banc）
的申請，並發表聲明說明：「雖然設計元素的重新組合也可以構成新穎特徵，但那是一個不同的觀念，而且，我們在案例中已清楚說明一個設計的整體外觀是不能構成一項新穎特徵」，CAFC的這項聲明，對於那些將舊設計元素組合而成的新穎設計造成莫大的衝擊，那些重新組合的設計的整體外觀不能被視為是一項新穎特徵，那麼這一類設計專利的新穎特徵究竟是什麼呢？

第三節  設計專利保護範圍之解釋
在專利侵害認定的流程中，首先，法院要解讀設計專利的權利範圍，主要是以圖面解讀權利範圍，一般是以審定公告之權利請求項所揭露的圖面為中心解讀權利範圍，再參酌圖面說明的文字敘述（written description）、申請及審查程序歷史檔案（prosecution history）（包含核駁、先前技藝、申復說明、解釋與修正）等內部證據
、以及相關之分割案（division）、再審查或是再發證程序（reissue），還有被告所提的先前技藝等相關資料，明確且清楚地解讀設計專利的權利範圍。

法院對於解讀有爭議的專利範圍用語的必要條件，亦可應用在設計專利上，但必須配合設計專利實務，因為設計專利的專利範圍是「如圖所揭示之裝飾性設計」。通常，設計專利的申請是不需要文字說明的，依照美國專利法施行細則第1.153條（a）項規定，設計的物品名稱必須指定特定物品，除了圖說以外的其它說明敘述，通常是不必要的。申請專利範圍之內容，其正式寫法為「如圖所示之應用於 (特定的物品名稱) 的表面圖樣裝飾性設計，或如圖所示及所述的」，如果設計專利的請求權項超過一項時，是不合規定且又不被允許的。

聯邦地方法院在正式開庭前通常都會依當事人的申請先行召開一個沒有陪審員參與的特別程序，這特別程序就是一般所稱的馬克曼聽證會（Markman hearing），由法官聆聽審理雙方當事人的證據、專家證人的意見證言及參酌申請審查過程歷史檔案（prosecution history），裁定原告專利權利請求項的字句涵義、權限範圍及新穎特徵的解析。在Markman 這個案子之後，在Elmer v. ICC Fabricating的案例中，CAFC首次認為這種聽證會可適用於設計專利的侵權訴訟。

但是，法院在適用Markman聽證會解釋設計專利的權利範圍時，會將圖面中所揭露的設計每一個部分很詳細的用言語表現出來，這種解讀會形成設計專利的文義範圍，而事實審查者的陪審團將被告產品與所解釋的設計專利文義範圍相比較，除非是被告產品幾乎落入文義侵害，否則是很難構成設計專利侵害。

最法院在Gorham案例中所創設的「一般觀察者」觀點的「實質相同」的檢測，且特別註記著是用均等的分析表現出將「實質相同」的意義。然而，CAFC這種詳細的解讀方式，已經將設計專利的保護範圍侷限在文義侵害的狹小範圍裡，專利權人永遠無法使陪審團採用Gorham案例中試用均等的觀點去判定被告產品是否實質相同於原告的設計專利。換言之，Markman聽證會所解釋設計專利的權利範圍，會使得設計專利的保護範圍已縮小到只有文義侵害的狹小範圍，而沒有Gorham案例中「一般觀察者」檢測中的「實質相同」的均等範圍，這種解讀設計專利的作法已嚴重損害最高法院創設「一般觀察者」檢測的用意。

第四節  美國工業設計保護出現重大危機
在設計專利申請實務中，從提出設計專利申請到核准授予設計專利需花上申請人2年的時間，提出申請後，申請人收到第一次核駁通知（the first action）也需要15個月的時間。因此，申請人認為他們花了很多的錢、很長的時間、又必須符合新穎性、非顯而易知等專利要件，才能取得一設計一申請案的設計保護，這些情形對他們相當不利。雖然美國專利商標局吹噓說他們有快速處理程序（rocket docket），曾經在6個月內核准授予設計專利，但是美國專利商標局內部作業的延遲，也使得可以快速處理的申請案懸而未決延誤到將近 1年的期間，而且要申請這種快速處理程序，申請人必須要多花費美金900元的額外費用。美國專利商標局的實務作法對專利申請權人並不友善。

近年來，美國法院在設計專利侵權訴訟中也企圖改變Gorham的「一般觀察者」檢測的標準，有些判決甚至混淆「新穎特徵」檢測的主要意義。還有，法院利用Makman聽證會解釋設計專利的保護範圍時，過份詳細地解讀圖面所揭露的設計，以致於侷限設計專利的權利範圍，導致只有文義侵害才會構成設計專利侵害，這種解讀方式完全違背了最高法院創設「一般觀察者檢測」擴大設計專利保護及於「實質相同」的初衷，法院近年來的這些決定似乎在鼓勵那些仿冒者無需努力很輕易就可達成設計專利的迴避設計（design around），甚至，就算已經實質相同且抄襲設計專利的新穎特徵，也很容易逃避且無需負擔設計專利侵權的責任。

綜前所述，美國專利業者與工業設計業界深深覺得美國專利商標局在設計專利申請實務的作法以及法院對於設計專利侵害訴訟的判決，已嚴重衝擊到工業設計產業及工商業界，對於設計專利的保護造成重大的負面影響，工業設計產業認為這些作法可能會使得設計專利對於工業設計的保護幾乎全盤瓦解。

第七章 討論與心得建議
第一節  我國新式樣專利修法之心得與建議
我國於95年6月26日招開新式樣專利修正公聽會，其中已議決要（1）為了符合國際間對於工業設計保護的通常概念及明確表徵工業設計保護之標的，變更新式樣專利制度的名稱為「設計專利」制度；（2）為了強化及周延設計創作的保護，也因應國內外產業界對於成熟期產品的開發設計之需求，開放部份設計之專利保護；（3）由於IT資訊技術之發展及突破，圖形化使用者介面廣泛應用於一般及專業性質的電子產品、消費性電子產品、通訊產品與家電產品上，配合國際間的設計保護趨勢，開放電腦形成圖像（Icons）與圖形化使用者介面（GUI）為設計專利之法定標的；（4）導入成組設計之保護制度；（5）廢除聯合新式樣制度；（6）導入同一設計概念及衍生設計的觀念，創設衍生設計的保護制度。

日本特許廳在意匠法修正時，會考慮到國際間對於工業設計保護制度的趨勢，再依據日本的產業結構及工商業需求而做調整，所以，日本的意匠制度雖然導入電子顯示意匠之保護制度，開放使用者圖形介面與圖像之設計保護，卻又限制電腦圖像必須跟物品形狀結合才能給予保護，對於非以物品本身所具有之顯示功能予以顯示者、或變化樣態非特定者不給予保護，例如：一般套裝軟體、多媒體著作等所產生之圖形與電腦字型、電腦動畫等的設計保護。但是現在IT產業的快速發展，應用在電子產品、消費性電子產品與通訊產品上的電腦形成圖像與圖形化使用者介面都可傳輸到電腦的使用環境與介面上相互使用，甚至可以結合使用，還有，可變化之電腦圖像比比皆是，日本意匠制度中對於使用者圖形介面與圖像設計保護之限制，似乎已不合時宜，2007年，美國在MPEP第15章設計專利之審查基準中增加可變化電腦圖像部分之審查基準。

我國新式樣專利制度、相關施行細則之修訂與新式樣專利查基準之制定一向都是沿襲日本意匠制度，雖然，我國這一次的新式樣專利法修正，修正的部分大都能符合國際間對於工業設計的保護趨勢，然而，將來在相關的施行細則之修訂與審查基準之制定時，應該要考慮是否要再次沿襲日本較僵化的意匠制度及審查基準，還是要趨向歐盟與美國比較開放且較靈活的保護制度。
第二節  前案資料庫建置之心得與建議
前案資料庫之健全與有效的檢索系統，可以有效地提升設計者及申請者對於該類技術領域與相關產品的了解，在這一次的課程中，我悶了解美國、日本、英國與捷克在設計專利資料庫之建置與工業設計國際分類之改良與探究都做了很大的努力。

英國設計專利資料庫的檢索系統是以Locarno工業設計分類作為基石，英因國的工業設計分類的前二階是採用Locarno的工業設計分類，再依產品功能、屬性作下一階的分類，英國的工業設計分類是在第三階中將產品分類成幾大項目，使產品的範圍在第三階中限縮。

美國的設計專利分類，第一階層採用Locarno工業設計分類，第二階即根據其功能或是屬性分別予以歸屬，如果第二階的前案資料數量相當多，則在做下一階的次分類或是階級體系的分類，如此，審查人員與社會大眾才能更有效率地進行工業設計的檢索工作，目前，美國設計專利分類系統中對於有一部分的設計專利分類名稱予以定義，使檢索者比較容易了解該次分類的功能及屬性，美國設計分類體系的優點在於特有的上下階層概念，每一個分類中都有一個仿效的（Simulative）次分類，這在設計分類中是一個較獨特的分類名稱，是將那些看起來像或是模仿其他物品或自然物或動物、植物外觀形狀或特徵的設計放至於這個分類之中。

捷克所提的設計分類系統，是針對產品形態上的特徵於以分類，其優點在於可由關鍵字推敲出該項產品形態，然而，依照材質、色彩等的分類號，未必適用於各類產品當中，很難用一套分類對照表來網羅所有的產品分類。捷克代表也提出一套運用特殊符號「+」、「:」、「;」、「=」來描述產品特徵的方法，這種想法類似於我國新式樣專利所採用的關鍵字分類，只不過我國的關鍵字是採用文字敘述的方式。

由以上幾個國家的設計分類系統可得知，Locarno工業設計國際分類的三階分類有幾項缺點，一是三階分類中的產品不足以涵蓋目前日新月異的新產品，二是縱然是第三階的產品分類仍不夠細膩，往往造成該類前案資料過大，幾乎無法使用；三是無法由其分類體系辨識產品的外觀特徵與屬性。因此，美國、英國、歐盟、捷克都自己一套以Locarno工業設計國際分類為基礎的分類體系，日本有自己的意匠分類體系，其中有一套名為「D-term」的次分類系統，我國新式樣雖採用Locarno工業設計國際分類體系，但是我國新式樣專利審查也有一套以Locarno工業設計國際分類為基礎的關鍵字分類體系，關鍵字分體系是將Locarno工業設計國際分類中第三階的產品再依功能、屬性或外觀形狀、外觀特徵再做下一階或是下二階的分類，這樣可以將產品依樹狀結構作漏斗式的分類，使得審查人員在檢索前案資料時能更精準地搜索到要用的前案資料。

目前，我國的新式樣專利的關鍵字系統並未對外開放，只侷限於局內的新式樣審查人員使用，如果能將我國能將關鍵字體系結合數狀結構、或是漏斗型的分類機制，重新建構新式樣關鍵字分類體系，再將新式樣已核准的前案資料配合新式樣專利所使用的關鍵字體系重新整理，將原來的分類予以更新處理，如此，一方面會使審查人員更容易檢索鄉前案資料；另一方面，對外開放新式樣關鍵字分類體系，這樣會更方便設計師、專利業者及社會大眾在出新式樣專利申請之前，能容易且有效地檢索相關的新式樣前案，也能更容易地準備新式樣專利案件的申請作業。

第三節  導入「無害公開」的新穎性優惠制度
歐體設計（Community Design）認為設計師或是設計權利人在市場上對其設計作測試是必要的，應先測試該設計在市場上有無商業價值，再決定是否有以註冊保護的形式來保護該設計的必要。因此，在歐盟設計規則第7條2項（1）（2）款規定，由設計師或是設計權利人所提供的測試性公開，且是在提出註冊申請之申請日前12個月的期間內為之，這種測性性的公開不會危害到該設計的新穎性及特異性的保護要件，此種新穎性優惠的公開制度稱之為「無害公開」（Non-prejudicial disclosures）。

美國也有類似的規定，在美國專利法第102條(b)款規定「在美國專利申請日之前一年以前，一發明在美國或外國已取得專利或被記載於印刷刊物上，或在美國已公開使用或已為販賣者，均不得准予專利。」
亦即，一發明在美國專利申請日之前一年以前，若於美國境內公開使用或被記載於印刷刊物上、已為販賣，縱其與先前技藝比對並非屬顯而易知者，不會因先前技藝之先占(anticipation)而喪失新穎性，卻因為申請人未能及時提出專利申請，而尚失其取得專利之權。換言之，發明人只要在首次公開使用或公開販賣之後的一年內，向美國專利商標局提出專利申請，前述公開行為並無損於申請人取得該發明專利之權利。由此可得知，第102條(b)款規定也提供發明人有一年「無害公開」的新穎性優惠期間。

日本特許聽在意匠制度中也有類似的規定，意匠法第4條第1項及第2項規定，創作人或設計權人出於己意或非己意的公開該設計（無論是在日本境內或境外），在首次公開之後的6個月內提出意匠專利申請，這種公開行為無損於其取得意匠之權利，這種公開制度為也是一種「無害公開」制度。

對企業而言，申請專利前有期限的無害公開，可協助企業測試該設計或產品是否可為市場所接受，進一步評估是否有申請專利保護的價值，無害公開制度對產業而言是一個有利的新穎性優惠制度。一般而言，發明專利的商品化比例較低（不到10%），而大部分的廠商在將產品推出上市之前，才會提出新式樣的專利申請，以致新式樣專利的商品化比例較高（大約50-60%），我國是否可考慮新式樣專利制度中引進無害公開制度。
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