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28
 MPEP 2106, .A� : Practical Application of Machines, Manufactures, and Compositions of 

Matter (Products). 
29 Art. 52(2)(c) EPC 1973: "schemes, rules and methods for performing mental acts, playing 

games or doing business, and programs for computers." 
30 Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, Sixth Edition, July 

2010，I.A.2.5.1: Methods for doing business. 
31 Guidelines for Examination in the European Patent Office (20 June 2012), G. VII. 5. 2: 

Formulation of the objective technical problem. 
32 T 38/86 (OJ 1990, 384). 
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相對於 EPO，日本特許廳（JPO）則是更加嚴格，無論標的為「方

法」或「物」，JPO 要求每一個步驟都要利用自然法則，且軟體的資訊處

理一定要藉由硬體來具體實現，雖不見得要明示，但必須要能清楚得知

是藉助硬體；同時，揭露要足夠具體，具體的程度將會影響符合發明定

義的可能性33
 
34。換句話說，方法請求項的界定方式與物之請求項的差異

不會像其他國家這麼大，因此兩者的判斷標準差異亦不大，如日本審查

基準中就有明確表示：判斷是否符合發明定義時，與方法或物的範疇無

關35。 

再回頭看 CLS 案的判決書，判決書中表示：將方法請求項轉換成系

統格式通常是很容易的，所以在評估 101 條的時候，不管請求項的格式

為何，應採用相同的分析─請求項是否有先占抽象概念的疑慮？是否

加入了「足夠」有意義的限制？抑或，其實是個意圖挾帶抽象概念通過

專利適格性的特洛伊木馬36？ 

綜合以上來看，其實 CAFC 的重點仍在「有意義的限制」，只是認為

不應從一開始就先切割「物」與「方法」，而是要採用統一的分析判斷流

程。 

肆、結論 

從近年美國法院的判決及 MPEP 的修訂來看，彷彿有向歐洲靠攏的

態勢，包括問題解決法、貢獻法、非功能描述素材37、發明概念（技術

                                                       

33
 http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/biz_kanren_a.htm，問 2、問 3、問 5。 

34 日本特許廳，電腦軟體相關發明審查基準，第 2.2.1節。 
35 日本特許廳，電腦軟體相關發明審查基準，第 2.2.3節第（3）點。 
36 判決書第 33～34頁。 
37 MPEP 2111.05: Functional and Nonfunctional Descriptive Material 
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性）等等，以及呼籲放寬適格性並強化明確、揭露、新穎性、非顯而易

見性等要件。 

歐洲的專利公約像是先砌好一道高牆，法條明訂科學理論、數學方

法、美術創作、心智活動、商業方法、電腦程式、資訊揭示等等均不符

發明定義38，卻又未完全堵死，而限定上述這些態樣只有它們的「本身

（as such）」是被排除的39，於是爭執的點僅在於「是否為那些態樣『本

身』」，舉證責任偏重在申請人身上；然後再藉由案例，隨著技術演進逐

步降低門檻，如同在規劃高牆的這邊該開一道門、那邊該開一扇窗。最

後化繁為簡，整個歸納到「技術性」之中，雖然目前實務上其發明定義

的門檻偏低，但那是與其他專利要件相互配合的結果，其整體規則簡

單、漂亮、嚴謹，很符合理工背景的思考模式。 

而美國則是在法條中極度放寬，再藉由法院判例限縮調整。例如在

Bilski案最高法院的判決書中就曾引述 Diamond v. Chakrabarty案40，而強

調 101 條的「any」一詞，表示任何方法均為法律所允許，適格標的包含

了「人所製造的任何太陽底下的東西（anything under the sun that is made 

by man）」，接著才論述為何仍要排除掉自然法則、物理現象及抽象概

念。然而先前過度放寬的結果就是讓一些與技術無關的專利擾亂商業秩

                                                       

38
 Art. 52(2) EPC 1973: "The following in particular shall not be regarded as inventions 

within the meaning of paragraph 1: 

(a)discoveries, scientific theories and mathematical methods; 

(b)aesthetic creations; 

(c)schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing 

business, and programs for computers; 

(d)presentations of information." 
39 Art. 52(3) EPC 1973: "Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or 

activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or 

European patent relates to such subject-matter or activities as such." 
40 Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980) 



 

 

本月專題 

由 CLS v. Alice案看美國電腦軟體相關發明審查基準之變革趨勢分析 

 

102.09 智慧財產權月刊 VOL.177 22 

序，而必須修法制訂新制度來專案處理41，同時令 USPTO 及法院必須想

辦法填補這個洞，這可由近年 101 條的相關判例看出來，在法院的不斷

調整下，該門檻已比法條內容嚴格許多，早期可取得專利的申請案，在

複查後可能會被現行標準給撤銷42。或許他們也發現直接參照歐洲的作法

反而簡單得多，與其設計複雜而不切實際的測試法，不如回歸基本的

「發明概念」與「有意義的限制」（有些類似歐洲的「技術性」與「進一

步技術功效」），只是法規內容及法律制度差異太大，只能逐步修訂。 

日本電腦軟體審查基準有些像在學習美國，類似只有機器測試法的

概念（實質內容差異不小，只是可類比），同時強調必須要能看得出來發

明人真的在創作這個軟體本身43
 
44；而在美國大幅修改相關審查指南後，

可觀察日本是否也會跟進。 

美國目前所面臨的爭論及問題，我國或許也該準備面對。我國現行

電腦軟體審查基準（97 年版）已引入部分歐洲的「技術性」概念而降低

發明定義門檻，也許將來會接續導入更多歐洲的審查規則，以令整體制

度能夠前後呼應。 

                                                       

41
 依《Leahy-Smith 美國發明法案》（AIA）所制訂，並於 2012 年 9 月生效的「CBM 

Review」制度，專門處理商業方法專利，允許被控侵權者由行政途徑挑戰專利，而

非經由法庭。Fish & Richardson法律事務所的負責人 John Phillips稱這項制度是為了

回應「擔心未來商業方法專利變成金融服務業的一項稅金」。 
42 "PTAB delivers final CBM review ruling," WIPR, 14-06-2013,  

http://www.worldipreview.com/news/ptab-delivers-final-cbm-review-ruling 
43 http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/biz_kanren_a.htm，問 3。 
44 美國MPEP 2161.01針對電腦軟體相關發明的可據以實現要件，要求說明書要敘明軟

硬體的連結關係，並要能明確看出發明人真的發明了該軟體演算法；而日本則是將

類似的要求放在申請專利範圍上，並使用發明定義要件來管制。 


