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專利話廊 
請求項明確與否應根據其整體內容評斷，而非特定用語 

    張偉城 中國專利代理人 
 
  美國專利法第 112條第 2段規定申請專利範圍應明確記載申

請人欲請求保護之發明，審查員若認為申請專利範圍存在不明確

(indefiniteness) 的問題時，將請申請人提出修正或申復。CAFC
在 2016 年 9 月 23 日作出一件判決 Cox Communications, Inc. v Sprint 
Communication Company，在此判決中針對請求項內容是否明確提出一種相當

奇特的判斷方式。 
 
  系爭專利簡介 
  Sprint Communication Company擁有多件專利，均是關於 VoIP (Voice over 
IP) 的網路電話技術，可將電話通訊轉換為資料封包並透過網路傳送至受話端，

在受話端還原為語音資料而以傳統話機接聽。 
  在本件判決中列出兩件代表性專利 US 6,633,561 與 US 6,298,064，這兩件

系爭專利之獨立項均是請求保護方法，當中均有記載"處理系統 (processing 
system)"一詞，該處理系統接收傳統電話網路的語音資料，並處理為網路電話的

形式，再選擇傳輸該網路電話的適當路徑。 
 
  訴訟歷程 
  專利權人 Sprint 主張被告 Cox 侵害其專利，地方法院之判決認定系爭專利

在請求項中記載的"處理系統"一詞在請求項中僅是功能性的敘述，並沒有具體的

元件結構特徵，而且也沒有外在證據可充分定義該詞的意義。因此，系爭專利不

符美國專利法第 112 條第 2 段規定而被認定為無效專利。專利權人 Sprint 不服

地方法院判決，向聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 提起上訴。 
 
  爭點討論 
  CAFC在判決中首先說明"處理系統"一詞在確認系爭專利的申請專利範圍方

面完全不起任何作用。系爭專利的請求項均是界定"方法"，方法請求項之可專利

性應取決於方法中的步驟，而不是取決於執行步驟的硬體，"處理系統"只是執行

步驟的所在地點而已。CAFC 進一步採用｢刪除測試法｣來證明前述看法。 
  CAFC 認為將"處理系統"一詞從請求項中刪除後，保留下來的請求項記載內

容仍與原本的保護範圍一致，並不會發生顯著改變。CAFC 以系爭專利 US 
6,633,561 的請求項 1 為例說明，如下表所示，將"處理系統"刪除之後，CAFC
認為各步驟表現出來的意義與原意義相同。且因為"處理系統"一詞的存在與否不

影響請求項之保護範圍，因此該詞也不會影響所屬技術領域中具通常知識者對申

請專利範圍的理解，自然不會存在是否"明確"的爭議。 
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  CAFC 認為美國專利法第 112 條第 2 段所要求的"明確性"與"請求項的解釋 
(claim construction)"有密不可分的關聯，欲判斷是否明確時，最終仍是以請求項

整體加以判斷，不是單獨根據個別用語。 
  針對 Cox 主張"處理系統"在請求項中僅以功能性的用語加以描述，CAFC 對

此不予認同。CAFC 表示不應基於請求項有記載功能性用語，即斷定請求項本身

必然不明確。Cox 與 Sprint 雙方均認同"處理系統"一詞不是手段功能用語

(means-plus-function)，自然不需要強制要求"處理系統"需揭露對應的結構特

徵。從另一方面來看，CAFC 認為在系爭專利中使用"處理系統"一詞對確認請求

項之保護範疇提供正面意義，可確定請求項中的哪些步驟是由該處理系統執行。 
  除此之外，CAFC 進一步指出系爭專利之說明書已針對"處理系統"提供充分

完整的介紹，例如說明書以 " 通訊控制處理器  (communication control 
processor)"作為實施例並結合相關的運算處理方法，說明如何實現請求項所記載

的技術方案。因此，所屬技術領域中具有通常知識者，參照說明書自然可清楚理

解請求項所保護的範疇而無疑義。 
 
  小結 
  在本件判決中，可以確認當判斷請求項是否違反美國專利法第 112 條第 2
段的規定時，應判斷請求項整體而言是否清楚明確，不是單獨根據個別用語本身。 
  筆者認為 CAFC 雖然在判決中提出一種"刪除測試法"來檢視請求項是否明

確，其背後的真正用意只是為了要說明請求項不會因記載功能性用語，就必然有
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不明確的問題，但這樣的方式應視為是一種特例而不是專門檢驗方式，畢竟請求

項中所記載的每一個用字都有其重要意義，不應該直接刪除特定用字後再根據保

留下來的內容進行判斷，在實務上，當從請求項中移除特定用語之後，幾乎難以

確保修改後的內容仍可保有原意，倘若依照 CAFC 的刪除測試法，恐怕多數專

利都難以通過此測試。 
  CAFC在本篇判決中雖然只以簡短的內容論述系爭專利說明書對"處理系統"
已有充分完整的介紹，故所屬技術領域中具有通常知識者，參照說明書自然可清

楚理解請求項所保護的範疇而無不明確問題。但筆者認為回歸正常的判斷方式來

看，說明書所扮演的角色才是最為重要，在完整說明的前提之下方能支持請求項

的解釋。 
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中間判決於專利民事訴訟中之應用 
王麗真 

 
  司法實務上所謂之判決，可分為終局判決與中間判決，終局判決係指案件於

該審級審理程序終結之判決，且脫離該審級繫屬。中間判決則指為做出終局判

決，就各種獨立之攻擊或防禦方法，在達到可為裁判之程度，或請求之原因及數

額俱有爭執，法院以其為正當者，所為判斷之判決。我國民事訴訟法第 383 條

即明文規定，各種獨立之攻擊或防禦方法，達於可為裁判之程度者，法院得為中

間判決。請求之原因及數額俱有爭執時，法院以其原因為正當者，亦同。訴訟程

序上之中間爭點，達於可為裁判之程度者，法院得先為裁定。另智慧財產案件審

理細則第 35 條規定，關於智慧財產權侵害之民事訴訟，其損害額之審理，應於

辯論是否成立侵害後行之。但法院認為就損害之內容，有先行或同時辯論之必要

者，不在此限。是以，我國法院為中間判決的情形有三種：一為各種獨立之攻擊

或防禦方法，達於可為裁判之程度時；二為中間爭點達於可為裁判之程度者；三

為請求之原因及數額俱有爭執時。 
  易言之，訴訟雙方對案件中某特定事項出現爭議，為節省訴訟時間，法院於

案件審理時，即可先為中間判決，而做出中間判決之法院，則應受中間判決主文

所示之判斷之拘束，並以該判斷為前提來做出終局判決，且該中間判決不得獨立

提出上訴。 
  茲以下列智慧財產法院之中間判決主文，說明現階段適度採行中間判決之實

際情況: 
案例一：104 年度民專訴字第 50 號 
「上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院就中間爭點於 105 年 7
月 19 日言詞辯論終結，並為中間判決如下： 
主文 
一、中華民國第 I258259 號「自走式電子裝置自動充電系統及其方法」發明專

利請求項 1、4 至 15、19、21、23，並無應撤銷之原因。 
二、被告○○科技股份有限公司、○○股份有限公司販賣之「Super Maid RV337 
智慧型吸塵、掃地、拖地、自動充電清潔機器人」，落入中華民國第 I258259
號「自走式電子裝置自動充電系統及其方法」發明專利請求項 1、4、6 至 15、
19、21、23 之專利權範圍，未落入請求項 5 之專利權範圍。 
三、如主文第二項之產品未落入中華民國第 I262777 號「具延邊緣移動的地面

清潔裝置」發明專利請求項 1 至 4 之專利權範圍。 
四、如主文第二項之產品未落入中華民國第 I462716 號「快拆式清潔裝置」發

明專利請求項 1、4 至 6 之專利權範圍。」 
 
案例二：104年度民專訴字第51號則曾經兩度為中間判決 
民國105年3月14日所為之中間判決： 
「上列當事人間排除侵害專利權等事件，本院就中間爭點於中華民國105年2月
22日言詞辯論終結，並為中間判決如下：  
主文  
原告所有公告第I489176號行動電子裝置的螢幕控制模組及其控制器發明專利

請求項8、12、14更正合法。」 
民國105年7月22日所為之中間判決： 
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「上列當事人間排除侵害專利權等事件，本院就中間爭點於105年6月20日言詞

辯論終結，並為中間判決如下：  
主文  
中華民國發明第I489176號「行動電子裝置的螢幕控制模組及其控制器」專利（下

稱系爭專利）之先前技術與被證5 之組合或系爭專利先前技術、被證2 與被證5 
之組合均足以證明系爭專利請求項8、9、10不具進步性。  
系爭專利先前技術、被證 5 與被證 18 之組合、系爭專利先前技術、被證 2、被

證 5 與被證 18 之組合、系爭專利先前技術、被證 5 與被證 17 之組合、系爭專

利先前技術、被證 2 、被證 5 與被證 17 之組合均不足以證明系爭專利請求項

14 不具進步性。」 
  惟各系爭專利爭訟案件是否有構成侵權行為、相關之損害額計算、排除侵害

範圍，則需更進一步的審理，並以中間判決內容為基礎。若專利訴訟當事人以承

審法官就案件爭點整理順序來臆測系爭專利案之侵權或有效性與否，不僅不能達

訴訟經濟效果，亦在某種程度上造成雙方當事人皆付出不必要之時間與機會成

本。近年來智慧財產法院審理專利案件時，已依法就專利有效性爭點達到可為裁

判程度時，適度公開心證做出中間判決，此舉除可達訴訟經濟成效，亦可做為訴

訟兩造當事人合意達成調解或和解之考量基礎，此外，中間判決之做成亦可能使

終局判決如果被上級審廢棄時，就中間判決做出之判斷被保留，適度減少原審終

局判決被廢棄之範圍。 
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