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本期簡介  

由American Axle & Manufacturing v. Neapco案之CAFC判決看近期美國機構專利

案之相關專利適格性的發展                                                                      孫德沛  律師 
 

有關專利適格性議題，在美國最高法院於2012年作成Prometheus Laboratories, Inc. v. 

Mayo Collaborative Services案 (以下稱Mayo案 )及2014年作成Alice Corp. v. CLS Bank 

International案(以下稱Alice案)後，二步驟分析法成為美國法院分析專利標的是否符合美國

專利法§101規定的主要方法論。美國專利適格性的爭議過去曾有電腦軟體、商業方法、生

醫案件，或遊戲方法等案例，本文所介紹此則美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of 

Appeals for the Federal Circuit，以下稱CAFC)於2019年10月3所作成判決，則是涉及一種軸

件之機械結構的製造方法，該等軸件常見於車輛之傳動系統。………詳全文  

由TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD. v. ITC  案探討說明書對申請專利

範圍之限制                                                                                                        金珮如 

在專利侵權訴訟中，申請專利範圍之解釋具有相當高的重要性，也是影響侵權與否的

關鍵因素。實務上於解釋申請專利範圍中未進一步明確界定且無法確認其涵蓋範圍之特定

用語時，得參考其專利說明書及申請歷史檔案等「內部證據」，以及專家與發明人證言、

字典及學術論文等「外部證據」；其中又以「內部證據」之適用優先於「外部證據」為原

則。由此可見，專利說明書及申請歷史檔案等「內部證據」在申請專利範圍解釋上之重要

性。其中，針對作為內部證據之專利說明書之撰寫技巧亦可參見本刊於2019年21卷08期發

表之實務報導，此篇報導是由Cave v. Optum案探討專利說明書中肯定性限制對於申請專利

範圍解釋之影響。 

本文即透過CAFC在TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD. v. ITC之判決內容進行簡介

與探討，以了解CAFC如何依據「內部證據」對申請專利範圍進行解釋。………詳全文 

mailto:siiplo@mail.saint-island.com.tw


聖島國際法律事務所 http://www.saint-island.com.tw 
聖島國際專利商標聯合事務所 siiplo@mail.saint-island.com.tw 

 

 2 

本期內文  

由American Axle & Manufacturing v. Neapco案之CAFC判決看近期美國機構

專利案之相關專利適格性的發展 

孫德沛  律師  

 

一、前言 

有關專利適格性議題，在美國最高法院於2012年作成Prometheus Laboratories, Inc. v. 

Mayo Collaborative Services案 (以下稱Mayo案 )及2014年作成Alice Corp. v. CLS Bank 

International案(以下稱Alice案)後，二步驟分析法成為美國法院分析專利標的是否符合美國專

利法§101規定的主要方法論。美國專利適格性的爭議過去曾有電腦軟體(註1),(註2)、商業方法、

生醫案件(註3),(註4)或遊戲方法(註5)等案例，本文所介紹此則美國聯邦巡迴上訴法院(United 

States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下稱CAFC)於2019年10月3所作成判決(註6)，

則是涉及一種軸件之機械結構的製造方法，該等軸件常見於車輛之傳動系統。 

二、案件背景 

本案原告American Axle & Manufacturing, Inc.(以下稱AAM)是美國密西根州底特律市的

一間汽車傳動系統及傳動組件的設計、製造商，被告是同業競爭對手Neapco Drivelines LLC

及背後的控股公司Neapco Holdings LLC(以下稱Neapco)。AAM於2015年12月18日在德拉瓦州

聯邦地方法院(以下稱地方法院)對Neapco提起專利侵權訴訟，主張Neapco侵害AAM所有美國

發明專利第7,774,911號(以下稱911專利)。地方法院於2018年2月27日進行簡易判決(Summary 

Judgment)，認為AAM所主張Neapco侵害的911專利請求項不具專利適格性，故違反美國專利

法§101規定而專利無效。AAM不服地方法院的簡易判決，上訴至CAFC，但CAFC仍維持地方

法院的見解，仍認定911專利該等請求項不具專利適格性。 

 

911專利共有36個請求項，獨立項請求項1之內容如下： 

一種製造一驅動系統之一軸總成的方法，該驅動系統還包括一第一傳動組件及一第

二傳動組件，該軸總成被用以適應於在該第一傳動組件及該第二傳動組件間傳遞力矩，

該方法包括： 

提供一中空軸件； 

調諧至少一襯套而減少由該軸件所傳遞的至少兩種振動；以及 
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定位該至少一襯套於該軸件內，致使該至少一襯套被配置於阻尼該軸件的殼振動模

型而其值大於或等於約2%，及至少一襯套亦被配置於阻尼該軸件的彎曲振動模態，該至

少一襯套被調諧為設置於該驅動系統的軸總成的彎曲模態的自然振頻約20%。 

 

獨立項請求項22之內容為： 

一種製造一驅動系統之一軸總成的方法，該驅動系統還包括一第一傳動組件及一第

二傳動組件，該軸總成被用以適應於在該第一傳動組件及該第二傳動組件間傳遞力矩，

該方法包括： 

提供一中空軸件； 

調諧至少一襯套的質量及剛性；以及 

安置該至少一襯套於該軸件； 

其中該至少一襯套係一調諧阻抗吸收件，用以減少殼振動模態，且其中該至少一襯

套係一調諧反應吸收件，用以減少彎曲振動模態。 

三、地方法院之見解 

AAM在起訴時主張Neapco侵害911專利的請求項1至6、12、13、19至24、26、27、31、

34至36，AAM並主張911專利的發明概念是藉由襯套來同時減少軸件的彎曲振動模態及殼振

動模態，並強調習知技術的襯套並未同時達成此阻尼雙振動的功效。 

地方法院審理該案時認為911專利的請求項1及22可為AAM指控侵權請求項的代表，地方

法院還認為911專利說明書提到，軸件會有三種振動模態：彎曲振動模態(bending vibration 

mode)、扭轉振動模態(torsion vibration mode)及殼振動模態(shell vibration mode)，且根據911

專利說明書的記載，相關前案已揭示利用襯套、配重塊(weight)及阻尼器(damper)可個別減少

其種一種振動模態。 

地方法院審理時曾進行專利範圍解釋，並將「調諧」(tuning)一詞解釋為「控制該至少一

襯套的質量及剛性而配置該襯套以匹配相關頻率」，以及進一步認為911專利的涉訟請求項整

體均指向虎克定律(Hooke’s Law)及摩擦阻尼(friction damping)等自然法則。地方法院所持依據

在於虎克定律是描述物體質量、剛性及物體振動頻率的關係式，摩擦阻尼則是發生於兩交界

面彼此受擠壓而產生能量消散的摩擦阻抗及交互作用，而請求項1及22對於襯套功能的敘述，

相當於在指實施虎克定律而達到調諧特定振動模態及頻率的結果，但該等請求項卻未提供特

定建置襯套及傳動軸的手段。地方法院進一步認為911專利訟爭請求項所謂提供中空軸件、調

諧襯套的質量及剛性等其餘步驟，僅是已知、慣行、常見的技術手段，而該等步驟又未對整

體專利範圍產生任何重要意義，故地方法院以簡易判決(註7)認為911專利違反美國專利法§101
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而不具備專利適格性。 

四、CAFC之見解 

CAFC首先認為訟爭專利是否具備美國專利法§101所規定專利適格性是個法律議題，故

CAFC可就此議題重新審理。 

美國專利法第101條規定：「任何人發明或發現新且有用之程序、機器、製程或組合物，

或其新且有用之改良者，均得依本法之規定取得專利。」，美國最高法院強調自然法則、自然

現象或抽象概念等皆屬於專利不適格之標的，並於Mayo案及Alice案等判決中運用「二步驟分

析法」以判斷專利的專利適格性。 

CAFC依循美國最高法院的「二步驟分析法」，第一步驟先判斷911專利請求項內容是否指

向自然法則、自然現象或抽象概念；若為肯定，則再確認911專利請求項是否包含一額外之技

術特徵足以將請求項之本質轉化為一具有專利適格性的應用，若為肯定，則認該專利請求項

具有專利適格性。CAFC在本案中也曾說明並無任何法律原則或判例揭示製造方法的請求項不

會指向自然法則。 

針對第一步驟的判斷，CAFC指出911專利說明書明確揭示，習知技術已知傳動軸在使用

上容易生成彎曲振動模態和殼振動模態，而殼振動模態及彎曲振動模態可藉阻抗衰減及反應

衰減來進行阻尼，習知技術亦知利用具有特別振頻的襯套及配重塊來達此目的。AAM在訴訟

中不反對此點，並同意在設計襯套的振頻時，至少會涉及虎克定律的應用，也就是控制襯套

的質量和剛性而來匹配相關頻率；此外，AAM的工程師也承認控制襯套的質量和剛性，就是

在進行「調諧」。CAFC認為虎克定律是描述物體在振動時質量及剛性對於振頻的關係式，而

這是一種自然法則，911專利請求項雖要控制襯套的質量及剛性從而匹配軸件的振動模態，但

除此之外，911專利請求項並未描述有何特別具體的方法來施作。因此，CAFC認為911專利所

謂調諧襯套其實就只是在描述虎克定律而已。 

AAM在訴訟中雖曾表示對襯套的設計至少會涉及虎克定律的應用，但特別主張911專利

是要同時阻尼殼振動模態及彎曲振動模態，而調諧襯套來阻尼兩種振動模態是相當複雜，並

不是單純的應用虎克定律，亦非簡單的單自由度彈簧-質量系統。此外，AAM也主張911專利

說明書已提出了一些具體的襯套結構來達成這個功效，這已足使911專利具有適格專利性。 

針對AAM的這些論點，CAFC認為「二步驟分析法」的第一步驟分析，會需要區分結果

與手段，911專利說明書提到質量和剛性等變數可改變襯套的頻率，但這些都是技藝人士所習

知調整襯套來應用虎克定律而達到減振的效果，至於911專利範圍卻從未揭示如何改變參數來

達成阻尼雙振動的效果，也未說明如何調諧襯套來阻尼彎曲振動模態。因此，911專利僅是揭

示要達成此雙阻尼減振的結果，卻未說明要以何種結構或步驟來達成。CAFC也提到最高法院
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先前做出的Flook案(註8)，Flook案所涉專利一樣是採用自然法則，但卻未揭示相關參數量測、

警示系統如何運作的手段，而本案911專利僅揭示要利用襯套達到阻尼雙振動的效果，並未揭

示如何測定軸件頻率、如何決定襯套結構及尺寸等手段或步驟而來達到此功效。 

CAFC進一步說明，AAM曾表示調諧襯套的過程則會需要大量的電腦模擬、有限元素分

析及實驗模型分析，但AAM又承認這些模擬分析或實驗都是已知技術或是錯誤嘗試

(trial-and-error)的過程，故CAFC認為AAM的論點相當於在表明911專利說明書沒有揭露任何

新穎的電腦模擬或實驗模型分析等技術內容，而此對於專利適格性可能產生影響。因此，911

專利所謂調諧襯套實則是指向於使用人類已知的虎克定律等知識及其他自然法則，而非界定

一些特別的方法來改變襯套的特性而達到阻尼雙振頻的目的。CAFC對此也意有所指的表示，

若911專利請求項涵蓋一些特別的有限元素分析方法，那本案可能非常不一樣。 

至於第二步驟的判斷，AAM爭執在911專利申請之前，襯套並未被用來同時阻尼兩種不

同振動模態，且911專利請求項1界定將襯套定位在軸件之要件會增加發明概念，此足將911

專利轉換為可具專利性。然而，CAFC認為911專利只不過揭示控制襯套的各種已知參數，如

改變襯套的質量和剛性、調整襯套在軸件中的位置等物理參數，來達到同時減少兩種振動的

功效及目的，而這些都可透過傳統模擬分析、或嘗試錯誤的方式來找到這些參數，甚至連AAM

也承認透過實驗模型分析來找到自然振頻及阻尼軸件振動等參數在汽車領域是相當習知的。

再者，911專利請求項1雖界定將襯套定位在軸件中，但911專利說明書已揭示藉由將阻尼件定

位在軸件可減少振動現象，故CAFC認為定位襯套這項技術要件仍未讓911專利請求項轉變為

具有專利適格性的應用。 

因此，CAFC經上述判斷，認定911專利仍不具有專利適格性。 

五、Moore法官不同意見書 

Moore法官不認同CAFC的多數意見，並認為這些意見有很大的瑕疵，且與專利狀態和過

往慣例有所不一致。Moore法官認為「二步驟分析法」的第一步驟需要先確認請求項會指向

何種自然法則，但CAFC多數意見只提到虎克定律，對於其他自然法則卻未多著墨，並未具體

確認何種其他自然法則。此外，CAFC多數意見認為911專利並未明確提出具體的襯套手段或

步驟，但Moore法官認為這是美國專利法§112可據以實施規定所規範的問題，而不能單以美國

專利法§101來處理。Moore法官也批評CAFC多數意見忽視了「二步驟分析法」的第二步驟，

Moore法官認為911專利說明書實則揭示許多發明概念，包括特定的襯套結構及阻尼雙振頻的

概念等，而CAFC多數意見則忽視了說明書所提到的許多襯套的特定材料、形狀、位在軸件中

的物理位置等敘述。 
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六、結論 

關於美國專利法§101專利適格性議題，美國法院案例從Alice案對電腦軟體專利適格性的

探討，逐步擴及生醫案件或遊戲方法等其他類型專利案，而此次AAM vs. Neapco案則又涉及

機械構件的製造方法，故機械技術相關專利同樣也會面臨專利適格性的挑戰。對於機械等機

構案專利之申請權人而言，專利說明書的撰寫除了考量是否滿足可據以實施或手段功能用語

等過往撰寫說明書著重的相關規定外，現在還要將「專利適格性」議題列入評估。 

此外，由本件CAFC判決來看，機構案的專利說明書不能僅只描述要利用某些機械構件達

到某種功能，而更要具體說明該機械構件的結構、製造步驟或連結作動關係等，尤其當這種

功能僅是某些自然法則的體現。以本案911專利請求項內容而言，調整襯套的質量、剛性，甚

至是「調諧」襯套匹配軸件的特定振頻及振動模態，其實只是振動學教科書、有限元素分析

手冊的內容，而基礎就是虎克定律的應用。故若911專利請求項對於如何利用襯套阻尼軸件的

雙振動、該等襯套有何特殊結構、如何加工等多所界定，911專利的結局可能有所不同。 
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由TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD. v. ITC  案探討說明書對申請專利

範圍之限制 

金珮如 

一、前言 

在專利侵權訴訟中，申請專利範圍之解釋具有相當高的重要性，也是影響侵權與否的關

鍵因素。實務上於解釋申請專利範圍中未進一步明確界定且無法確認其涵蓋範圍之特定用語

時，得參考其專利說明書及申請歷史檔案等「內部證據」，以及專家與發明人證言、字典及學

術論文等「外部證據」；其中又以「內部證據」之適用優先於「外部證據」為原則。由此可見，

專利說明書及申請歷史檔案等「內部證據」在申請專利範圍解釋上之重要性。其中，針對作

為內部證據之專利說明書之撰寫技巧亦可參見本刊於2019年21卷08期發表之實務報導(註1)，

此篇報導是由Cave v. Optum案探討專利說明書中肯定性限制對於申請專利範圍解釋之影響。 

本文即透過CAFC在TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD. v. ITC(註2)之判決內容進行簡

介與探討，以了解CAFC如何依據「內部證據」對申請專利範圍進行解釋。 

二、案件背景 

(一) 系爭專利簡介 

Chamberlain Group  Inc.(以下簡稱Chamberlain)開發及銷售車庫門開啟器(garage door 

opener)，並擁有US 7,161,319專利 (以下簡稱’319專利，名稱為「具有連續數據通訊的可

移動式阻障操作器(movable barrier operator having serial data communication)」)。’319專利

的申請專利範圍主要請求一種改進的車庫門開啟器，於說明書的發明背景段提到現有技

術的車庫門開啟器包含被動式紅外線偵測器(passive infrared detectors)，以用來偵測特定

區域附近的人，及用於例如燈光或車庫門動作的自動控制功能；但此被動式紅外線偵測

器通常與車庫門開啟器的主機(head unit)相連，而這種連接方式可能存在「昂貴」、「脆弱」、

「不足」甚至可能不安全問題。不過，’319專利於發明背景末段仍提到對於用來控制車

庫門開啟器之照明且可快速並輕鬆加裝至現有車庫門開啟器上的被動式紅外線偵測器存

有需求。 

’319專利在其發明中揭示，在一壁式控制單元(wall control unit)中包含一用於車庫門

開啟器的被動式紅外線偵測器、一環境光比較器及一微控制器。該環境光比較器提供一

信號給該微控制器以顯示車庫中的照明狀態，及該微控制器透過承載正常壁控制開關信

號的線路(the lines carrying the normal wall control switch signals)與在車庫門開啟器的主機
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中的一微控制器以常規訊號頻道通訊。’319專利提出對壁式控制單元的微控制器進行編

程以控制主機的方法。’319專利的圖式還揭示一包含實現發明的一壁式控制單元的優選

實施例，該壁式控制單元包括一被動式紅外線偵測器及一微控制器，以及使用已知的數

位信號技術，例如脈衝寬度調變(pulse width modulation)，對該微控制器進行編程，以命

令主機中對應的微控制器。 

’319專利的請求項1如下： 

1. 一種改進的車庫門開啟器，包含： 

一馬達驅動單元，用於打開及關閉一車庫門，該馬達驅動單元包括一微控制

器及一壁式控制台， 

該壁式控制台具有一微控制器， 

該馬達驅動單元的微控制器透過一數位資料匯流排連接至該壁式控制台的微

控制器。 

(二) 本案爭點 

Chamberlain在2016年7月向美國國際貿易委員會 (以下簡稱國際貿易委員會)提起申

訴，控告Techtronic Industries Co. Ltd. and Techtronic Industries North America Inc.(“TTI”)、

One World Technologies Inc. and OWT Industries Inc.(“One World”)，及ET Technology 

(Wuxi)  Co.  Ltd.(“ET”)  (以上統稱上訴人) 違反美國關稅法第337(a)(1)(B)條款，上訴人

因在美國境內出售進口的Ryobi車庫門開啟器而侵害’319專利，以及美國專利7,339,336及

7,196,611。 

在’319專利中有爭議的用語是「壁式控制台(wall console)」，國際貿易委員會的行政

法官認同Chamberlain提出的論點「”壁式控制台(wall console)”的普通含義是”壁掛式

控制單元(wall-mounted control unit)”」，但認為’319專利是由於被動式紅外線偵測器位於

壁式控制台中而不是主機中，而使其發明成為優於現有技術的被動式紅外線偵測器，且

在’319專利的唯一實施例中也將被動式紅外線偵測器放置在壁式控制台中。因此，行政

法官將「壁式控制台」解釋為「包括被動式紅外線偵測器的壁掛式控制單元」，且依

Poly-America判例中的法院裁決(註3)，認為Chamberlain放棄了缺乏被動式紅外線偵測器的

壁式控制台，並據此判定上訴人未侵害’319專利。 

隨後，國際貿易委員會審理行政法官的裁決，並撤銷行政法官對「壁式控制台」的

解讀及不侵權的初步裁定。 

國際貿易委員會認為，儘管’319專利將「本發明的主要方面(principal aspect of the 

present invention)」描述為提供一種用於車庫門開啟器的改進的被動式紅外偵測器，但說
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明書公開了發明的其他方面，且專利權人不需要在每個請求項記載於書面說明中陳述為

重要的所有特徵[“the specification discloses other aspects of the invention, and a patentee is 

not required to recite in each claim all features described as important in the written 

description. ”，援引自Golight, Inc. v. WalMart Stores, Inc., 355 F.3d 1327, 1331 (Fed. Cir. 

2004)]。此外，國際貿易委員會注意到，在’319專利的母案，美國專利6,737,968的請求項

中明確地將被動式紅外線偵測器放置在壁式控制台中，據此說明專利權人意圖在’319專

利中保護使用或不使用被動式紅外線偵測器的壁式控制單元。 

根據上述理由，國際貿易委員會基於’319專利的審查歷史缺少『明確的審查歷史排

除聲明(the clear prosecution history disclaimer)』而與Poly-America判例區分，隨後裁決上

訴人侵害’319專利。之後，上訴人不服裁決並上訴至CAFC。 

三、CAFC見解 

CAFC根據’319專利在先前技術中提到，現有技術教導了在車庫門開啟器的主機中使用被

動式紅外線偵測器來控制車庫的照明，但是將被動式紅外線偵測器放置在主機中是昂貴、複

雜且不可靠的，而’319專利仍著眼於解決“用於控制車庫門開啟器的照明且可快速簡便地加

裝至現有車庫門開啟器的被動式紅外線偵測器”需求。且’319專利的發明概述、圖式、優選

實施例，甚至是摘要，都揭示了一種直接的解決方案：將被動式紅外線偵測器移至壁式控制

台。 

依前述理由，CAFC認為’319專利在其說明書的每個部分中皆公開了透過將被動式紅外線

偵測器從主機單元移動到壁式控制台而改進的車庫門開啟器，如此也顯示’319專利否定了缺

少被動式紅外線偵測器的壁式控制台的權利範圍。如Poly-America判例所提到的”當說明書描

述‘本發明’為具有該特徵時，該表示可能否認了相反的具體例”；而’319專利透過將發明

始終表示為將被動式紅外線偵測器放置在壁式控制台中，因此招致其他位置的否認。 

另外，CAFC也不認同國際貿易委員會維持以下對’319專利的評斷：因為’319專利沒有任

何內容聲明將被動式紅外線偵測器安裝在其他位置是不可能甚至不可行，故將被動式紅外線

偵測器放置在主機中的現有技術車庫門開啟器，以及藉由將被動式紅外線偵測器放置在壁式

控制台中解決了該問題的解決方案，均未落入否認。CAFC認為對特定實施例的評斷不會總是

上升到否認的程度，而是必須同時根據說明書及申請歷史檔案來解釋權利範圍，但在’319專

利的說明書整體著重於將被動式紅外線偵測器放置在壁式控制台中，此回應’319專利所認定

並作為目標反覆提出的現有技術缺陷。因此，即使’319專利沒有明確表示要這樣做，但透過

說明書可得到的解釋是’319專利並不允許將被動式紅外線偵測器放置在其他地方。 

另外，針對國際貿易委員會提出的「專利權人在母案’968專利的請求項中明確地將被動
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式紅外線偵測器放置在壁式控制台中，因此專利權人打算在’319專利中尋求更廣泛的權利範

圍，故未指明被動式紅外線偵測器的位置」 意見，CAFC也提出反對意見。CAFC認為專利權

人在母案’968專利中獲得了更適切的權利範圍，無法從說明書的否定而延續母案’968專利

(“In particular, the fact that Chamberlain obtained more modest claims in its parent patent does not 

inoculate it from the specification’s disavowal.”)。申請歷史檔案缺少任何關於『Chamberlain

所認為的”壁式控制台”不同於說明書所揭示之包括被動式紅外線偵測器的壁式控制台』的指

示。 

CAFC的結論是’319專利否認『缺少被動式紅外線偵測器的壁式控制台』，故CAFC推翻了

國際貿易委員會的侵權判決，且認為’319專利範圍中的每一個「壁式控制台」的用語都應正

確地理解為「包括被動式紅外線偵測器的壁式控制單元」。 

四、結論 

由前述Cave v. Optum的判例可知，於侵權訴訟過程，對有爭議之請求項於解釋請求項之

限制條件時，專利說明書中的肯定性限制對於申請專利範圍解釋，確實有一定程度的影響。

再從CAFC對於’319專利的意見可知，貶低先前技術是否會被視為否認相對的權利範圍，仍須

依據專利說明書和申請歷史檔案等內部證據來判定。以本案例來說，CAFC主要是依據’319

專利在說明書的整體說明及所揭露的實施例來解讀申請專利範圍。即使’319專利沒有明確表

示不允許將被動式紅外線偵測器放置在其他地方，然而，’319專利說明書整體皆提到將被動

式紅外線偵測器放置在壁式控制台且僅有「被動式紅外線偵測器放置在壁式控制台中」一種

態樣，因此，最終導致「壁式控制台」被解讀為「包括被動式紅外線偵測器的壁式控制單元」。

是以，申請人於說明書撰寫過程中，應盡量避免相關的肯定性限制條件，或是對先前技術的

特定元件結構或位置等的貶低說明，且最佳在說明書中提供各式不同態樣的實施例，應可避

免說明書內的特定陳述影響請求項的權利範圍解釋。 

 

※ 註釋 

1. 參見本所實務報導 2019年 21卷 08期。 

由 Cave v. Optum案探討專利說明書中肯定性限制對於申請專利範圍解釋之影響 

2.  TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.,TECHTRONIC INDUSTRIES NORTH AMERICA,INC., ONE WORLD 

TECHNOLOGIES, INC., OWT INDUSTRIES, INC., ET TECHNOLOGY (WUXI) CO.LTD., v. INTERNATIONAL 

TRADE COMMISSION, No. 18-2191 (Fed. Cir. 2019). 

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-2191.Opinion.12-12-2019.pdf 

3. Poly-America, L.P. v .API Industries, Inc.一案涉及權利範圍的放棄(disavowal of claim scope)，Poly-America指

http://www.saint-island.com.tw/TW/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_0_1&CID=536&ID=1481
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-2191.Opinion.12-12-2019.pdf
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控API侵害其美國專利 8,702,308(’308專利)。’308專利是關於一種彈性抽繩垃圾袋(elastic drawstring trash bag)，

在’308 專利中有爭議的是「短密封件(short seals)是否向內延伸」，地方法院基於’308 專利說明書及申請歷史

過程包含”明確且不模棱兩可(clear  and  unequivocal)” 的陳述，也就是發明人有意將要求保護的發明限制為一

種在其上角設有“短密封件”的垃圾袋，且該短密封件向內延伸以縮小垃圾袋的上部開口(a trash bag with “short 

seals” at its upper corners that extend inwardly  to  narrow  the  bag’s  upper  opening.)，而作出有利於 API的判決。

CAFC維持地方法院的判決。 

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-1200.Opinion.10-12-2016.1.PDF 
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