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在 IOEngine, LLC v. Ingenico Inc.案 1中，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）部分推翻了美

國專利審判與上訴委員會（PTAB）在數次多方複審（IPR）中做出的最終書面決定，這

些決定根據《美國專利法》第 102 條的規定，認定與一種“高度安全、便攜、省電的存儲

和資料處理設備”的隧道式用戶端接入點（TCAP）有關的多項美國專利權利要求已被在

先公開（anticipation）。CAFC 認為，PTAB 錯誤地適用了印刷品原則（printed matter 
doctrine），對某些敘述“加密通信”和“程式碼”的限定未給予可專利性的考量，因此在

法律上是錯誤的。在糾正 PTAB 的法律錯誤時，CAFC 明確指出，“印刷品涵蓋通信的東

西——通信的內容或資訊——而並不涵蓋通信行為本身”。 

什麼是印刷品原則？ 

印刷品原則的核心是將“單純的資訊”排除在具有專利適格性的主題之外。在考慮權利要

求主題的可專利性或專利適格性時，分析通常遵循以下原則：（1）對《美國專利法》第

101 條規定的四個法定類別（方法、機器、製造品和組合物）中至少一個類別的識別；

（2）對具有專利適格性的主題的確定，如 Alice/Mayo 框架所描述的 2。雖然《美國專利

法》第 101 條或 Alice/Mayo 框架中都沒有明確描述，但印刷品原則仍可用於排除權利要

求的專利適格性。3此外，正如 IOEngine 案中所指出的，印刷品原則也是在用於分析其他

可專利性要求（包括《美國專利法》第 102 條規定的新穎性和《美國專利法》第 103 條規

定的非顯而易見性）的權利要求解釋中的一個考慮因素。 

什麼構成 "印刷品"？ 

從歷史上看，美國聯邦關稅暨專利上訴法院（CAFC 的前身法院）認為“印刷品”是紙張

上的字元或文字排列。技術的進步大幅度地擴展了這一範圍。如今，印刷品原則幾乎適用

於任何類型（即媒介）的通信內容（如數據、信號、標籤、指令的內容）。 

"印刷品原則 "如何適用？ 

印刷品原則通過兩步分析法來確定一項權利要求限定是否具有專利適格性：（1）確定該權

利要求限定作為一個整體是否針對“印刷品”本身；當（而且僅當）條件（1）滿足時，

則（2）確定該“印刷品”是否與發明的基底具有功能性或結構性的關係。4 CAFC 在

IOEngine 案中展示了對這一分析的簡略應用，指出了那些將印刷品原則擴大至超出現有

範圍的錯誤觀點。 

在 IOEngine 案所涉及的專利中，相關限定敘述了“被傳輸到通信網路節點的通信有助於

從通信網路節點向終端傳輸加密通信”和“被傳輸到通信網路節點的通信有助於將通信網

路節點上的程式碼下載到終端”。 

在 PTAB 的最終書面決定中，權利要求中的“加密通信”和“程式碼”被認定為“印刷

品”。PTAB 認定，這些權利要求限定所針對的是從通信網路節點傳送（即傳輸和下載）

到終端的內容（即印刷品）。此外，PTAB 還認定，這些權利要求的限定並不包括與權利



要求的結構要素之間的功能性關係（即通信網路節點和終端都不使用這些內容）。因此，

PTAB 認為這些權利要求限定不具有可專利性，並最終根據《美國專利法》第 102 條，以

已被在先公開為由確定相應權利要求不具有可專利性。 

在推翻 PTAB 的決定時，CAFC 認定 PTAB 在對印刷品問題進行兩步分析的第一步中犯了

錯誤。CAFC 的理由是："所謂印刷品，是因其通信內容——即具體進行通信的內容——

而尋求保護的物質。由於涉案的權利要求限定並不依賴於“加密通信”和“程式碼”中進

行通信的任何內容，因此“加密通信”和“程式碼”在其出現的權利要求的背景下並不是

“印刷品”。基於這一判定，CAFC 最終推翻了 PTAB 的在先公開決定。 

雖然 CAFC 拒絕進入印刷品原則兩步分析法的第二步，但可以設想在第二步也有類似的

推翻理由。從整體上看，相關的權利要求限定針對的是“被傳輸到通信網路節點的通信”

與通信網路節點到終端之間“加密通信的傳輸”和“程式碼的下載”的具體行為之間的功

能性關係。 

實踐要點 

在電子通信的背景下，CAFC 的這一意見強調，通信本身不是內容，通信的形式（如通信

是否加密）也不被視為內容。印刷品涵蓋通信的東西——通信的內容或資訊——而並不

涵蓋通信行為本身。因此，當權利要求限定針對的是實際的通信內容時，通信內容應清晰

明確地與發明的結構或結構的功能聯繫在一起。同樣，當權利要求限定在申請或訴訟過程

中被視為“印刷品”而不具有專利適格性時，在接受審查員的駁回或異議方提出的有效性

質疑之前，應好好考慮應用兩步分析法。 
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