
「「「「美国专利美国专利美国专利美国专利」」」」术语术语术语术语  ( A ~ Z ) 
 

Assignee  专利权受让人：  

在专利的领域内，专利权受让人指的是专利所有权人。专利

权受让人可做是否出让或转售专利等决定。  
 

Best Mode  最佳实施例：  

最佳实施例是发明人在申请专利当时，认为可以实施发明最

好的方式，美国专利法中要求说明书中必须要记载最佳实施

例。  
 

Certificate of Correction  订正书：  

订正书是美国专利局用来订正专利中拼字或打字错误的文

件。  
 

Continuation Application  延续案：  

延续案为较早的申请案（称为母案）还在审查期间所提出的

申请，并使用母案申请日来作为优先权日，可以说是母案的

延续。通常提出延续案的目的是为了申请不同于母案的请求

项范围。  
 

Continuation-in-part (CIP) Application  部分延续案：  

部分延续案为较早的申请案（称为母案）还在审查期间所提

出的申请。通常提出部分延续案的目的是为了加入母案没有

揭露的特征以及申请不同于母案的请求项范围。其中，沿用



母案的特征部分可主张母案的优先权日。  
 

Continued Prosecution Application (CPA)  延续审查案：  

延续审查案通常会在申请人收到最终核驳后的六个月内提

出。通常提出延续审查案的目的是为了延续审查。另外，延

续审查案并不能用在 2000 年 5 月 29 日起申请的「发明专利

申请案」或是「植物专利申请案」，新式样专利并没有在此

限。  
 

Claim  请求项或称权利项：  

请求项是用来定义专利的保护范围的部分。  
 

Defensive Patent  防御专利：  

有的人申请专利的目的并不在于主动攻击竞争对手，而是希

望将来被控告专利侵权时，可以利用这些专利保护自己并予

以反击。在这种状况下，竞争对手在考虑控告侵权前，由于

害怕将来被对方以这些专利反控侵权，常会因而打消控告的

念头。这样的专利由于具有防御的功能，因此称为防御专利。  
 

Declaration  声明书：  

声明书是申请美国专利时需缴交的文件，发明人必须在文件

中声明自己为真正的发明人、声明已阅读和了解说明书内

容，以及会向专利局揭露任何与申请案专利性有关的技术资

料。在声明书中作假会遭受罚金或坐牢的处分。发明人也可



缴交宣誓书取代声明书，与声明书不同的是，宣誓书必须有

公证人作证签名。  
 

Design Patent  新式样专利：  

新式样专利为保护物品的外观的专利。可申请新式样的设计

包括新的、具有原创性的物品外观设计。  
 

Disclosure Document Program  文件揭露程序：  

发明人可利用美国专利局所提供的「文件揭露程序」，以书

面方式将发明描述出，并寄给专利局盖印保管，作为日后证

明发明构思日（Conception of the Invention）的依据，费用为

美金 35 元。需注意的是，判断「先发明」与否并不是单纯

只考虑发明构思日。因此，文件揭露程序并无法取代一本纪

录详细并见证过的发明日志。任何使用文件揭露程序的发明

人，还是必须利用研发日志详细纪录研发过程。  
 

Divisional Application  分割案：  

分割案为较早申请案（称为母案）还在审查期间所提出的申

请。在母案有多个发明的情形下，审查委员会要求择一发明

进行审查，而提出分割案的目的通常是为了进而保护没有在

母案选取的发明，因此分割案的请求项主要是从母案分割出

的请求项。  
 

Information Disclosure Statement；；；；IDS  信息揭露书：  



信息揭露书是用来告知专利局申请专利一方（包括发明人、

受让人、代理人等）所知道与发明的可专利性相关的文件资

料。  
 

Infringement  侵权：  

在美国专利法中，侵权表示在没有专利权人的允许下，在美

国的领土及管辖范围内制造、贩卖、使用、提议出售「专利

保护的发明」、或进口「专利保护的发明」到美国。另外，

贩卖、使用、提议出售「美国专利保护的方法所制造出的产

品」、或进口「美国专利保护的方法所制造出的产品」到美

国也都算侵权。  
 

INID Code （（（（ Internationally agreed Numbers for the 

Identification of Bibliographic Data code））））：  

是国际统一的号码，每一 INID 码各代表不同的专利资料，

如 [54] 代表发明名称，[76] 代表发明人姓名与户籍地。  
 

Interference  抵触审查：  

 

抵触审查程序是美国专利局用来决定谁先发明的程序。例

如，当两个以上的申请案同时争取同一发明的专利权时，美

国专利局将以抵触审查程序，决定谁先发明。  
 

Intervening Right  中用权：  



如果专利权人是因为忘了缴交年费，而使专利权被中止，美

国专利局允许专利权人以「非故意（Unintentional）」或「不

可避免（Unavoidable）」的理由使专利权再生效。然而在专

利中止后到再生效这段期间，若有人制造或生产该专利的发

明，美国专利法给予其在这段时间内行使的权利，这个权利

称为「中用权」。举例来说，法院会考虑对方在这期间所投

注的资金，准许对方将存货售完。  
 

Inventor  发明人：  

发明人为对请求项所载的发明构思具有贡献的人。若某人发

明的部分完全没有出现在请求项中，则不能算是发明人。如

果某人单纯只是听命行事（如对发明进行测试）也不能算是

发明人。美国专利必须由真正的发明人提出申请，发明人列

名错误会导致专利无效。  
 

Inventorship  列名发明人：  

列名发明人为所有对请求项所载的发明构思有贡献的人。  
 

Issue Fee  领证费：  

领证费为专利获准前必须缴交给给美国专利局的费用。没有

缴交领证费视同放弃获得专利权的机会。  
 

Maintenance Fee  年费：  

年费需在美国「发明专利」获准日之后的第 3 1/2、7 1/2、与



11 1/2 年缴交，没有缴纳年费会导致专利权终止。美国的新

式样专利和植物专利并不需要缴纳年费。  
 

Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)  专利审查

基准：  

专利审查基准上详载专利审查的法规，为审查委员审查专利

时所用的基本准则。  
 

Non-infringement Opinion  非侵权意见书：  

非侵权意见书是用以说明没有侵权活动的书面文件。  
 

Novelty  新颖性：  

新颖性是决定专利是否会获准的一个重要条件。只要有以下

任一情况发生，发明则不具有新颖性：（一） 在发明日前，

相同的发明在美国境内已为公开知识或已被他人使用，或者

是在发明日前，相同的发明已在美国境内或境外取得专利或

公开在出版刊物中。（二） 在申请日一年前，相同发明已在

美国公开使用或贩卖发明，或在申请日一年前，相同的发明

已在美国境内或境外的取得专利或公开在出版刊物中。（三） 

当美国专利或早期公开的美国专利申请案的申请日早于发

明日时，或以英文早期公开且选择进入美国审查的国际申请

案的国际申请日早于发明日时。（四） 发明人自己在申请日

一年前，已在其它国家申请专保护相同发明，并在申请日前，

已在其它国家取得专利。  



 

Oath  宣誓书：  

宣誓书为申请美国专利时需缴交的文件，发明人必须在宣誓

书中宣誓为真正的发明人、宣誓已阅读和了解说明书内容，

以及会向专利局揭露任何与申请案专利性有关的相关技术

资料。宣誓书必须有公证人作证签名。发明人也可缴交声明

书取代宣誓书，与宣誓书不同的是声明书并不需有公证人作

证签名。  
 

Obviousness  显而易见性：  

若习知技术有提供足够的建议或动机，让熟知此技术者发展

出相同发明时，发明则为显而易见。  
 

Offensive Patent  攻击性专利：  

攻击性专利是用来主动出击，控告别人侵权的专利。  
 

Office Action  官方审定书：  

官方审定书为审查委员在审查申请案后所准备的书面文件。

审查委员会在审定书中指出任何不清楚的地方，并引用其它

专利（称为引证案）来核驳申请案，以及说明申请案的请求

项不具有专利性的理由。  
 

Patent  专利：  

专利是保护发明的法律权利，赋予专利权人在一定期间内

「排除」他人在美国制造、贩卖、使用、或进口该发明的权



力。除了可以保护产品外，专利也像是产品的使用手册，有

文字及图标叙述产品的组件、特征、用途，以及使用方法。  
 

Patent Pending  专利申请中：  

在专利获准前，可标示「Patent Pending」或是「Patent Applied 

For」用来告知大众已经提出相关的专利申请。在美国专利法

下，这些标示是不具有法律效益的，只有在专利获准后，专

利权人才会有专利权，也才能行使专利权。  
 

Patent Prosecution  整个专利申请过程：  

在专利的领域中，Patent Prosecution 指的是专利的整个申请

过程，包括提出申请与答辩等过程。  
 

Patent Term  专利期：  

专利期为专利的有效期限。1995 年 6 月 8 日前获准的「发明

专利」专利期为专利获准日起算 17 年。在 1995 年 6 月 8 日

前申请但却在 1995 年 6 月 8 日后获准的「发明专利」，专利

期为以下两期间之较长者：从获准日起算 17 年，或从美国

申请日起算 20 年。1995 年 6 月 8 日后申请的「发明专利」

申请案，专利期为申请日起算 20 年。「新式样专利」的专利

期为专利获准日起算 14 年。2000 年 5 月 29 日起的「发明专

利」申请案，美国专利局将依照专利局或发明人延误的时间，

适当调整专利期。举例来说：若专利申请案因为专利局的延

误而没有在三年内获准，专利局将会将超过三年的天数加入



专利期。  
 

Priority Date  优先权日：  

优先权日可被用来作为判断发明是否具有可专利性的基准

日。  
 

Prosecution History Estopple申请过程的禁反言：  

禁反言的意思也就是不能「出尔反尔」，在申请专利的过程

中所说的话不可以前后不一致，在申请专利的过程中所放弃

的申请范围不可以在之后又取回。  
 

Provisional Application （（（（ 或或或或  Provisional Patent 

Application））））  暂时申请案（或称「暂时性」专利申请案）：  

暂时申请案（或「暂时性」专利申请案）是一种建立发明申

请日的申请案，有效期为 12 个月，申请一方必须要在暂时

申请案申请提出后的 12 个月内提出发明专利申请案才可争

取专利权，并主张暂时专利申请案的申请日为优先权日。同

于一般发明专利申请案，暂时申请案的说明书也必须符合专

利法第 112 条的规定，但并不需要有请求项部分。要注意的

是暂时申请案并非为真正专利申请案，美国专利局并不会进

行审查，申请人必须要在 12 个月内提出一般申请案才可争

取专利，因此整体的费用会较高。  
 

Reissue  重新领证：  



当专利的内容有不小心的错误时，在不加入新特征的情况

下，专利权人可申请重新领证的申请案（Reissue Application）

要求专利局对专利进行重新审查。在专利获准后的两年内，

专利权人可利用「重新领证」，扩大请求项的涵盖范围。  
 

Reexamination  再审查：  

若握有让专利无效的文献或专利，任何人在任何时间皆可使

用「再审查」要求专利局对专利重新审查。  
 

Request for Continued Examination（（（（RCE））））  请求继续审查：  

延续审查案通常会在申请人收到最终核驳后的六个月内提

出。通常提出延续审查案的目的是为了延续审查。但「新式

样专利申请案」以及在 1995 年 6 月 8 日前申请的「发明专

利申请案」或是「植物专利申请案」并不能利用 RCE 的程序，

请求继续审查。另外，RCE 的一项好处是对于申请人在继续

审查中所加入的请求项，即使超过 20 项，美国专利局也不

多收费用。  
 

Response  答辩书：  

答辩书是申请专利的一方用来回复审查委员核驳理由的书

面文件。在收到审查委员寄出的官方审定书后，申请专利的

一方可在答辩书说明申请案具可专利性的理由或在必要时

修正请求项，若答辩书中包括请求项的修改时，又称为 

Amendment。  



 

Small Entity  小规模个体：  

小规模个体包括独立发明人、非营利团体、以及少于 500 人

（包括全值、临时员工与关系企业的员工）的小型企业等，

这些人可享有专利费用减半的优惠。假使申请人已经将或有

义务将部份或全部专利权让渡、给予、转让、或授权给非以

上三者的个体就不能算是小规模个体。  
 

Specification  专利说明书：  

详细记载发明内容的书面文件，是专利申请人在申请专利

时，必须要缴交的文件之一。  
 

Statutory Invention Registration；；；；SIR  防卫发明登录：  

在申请案还在审查时，申请人可选择放弃取得专利权的机

会，将申请案公开转为防卫发明登录而公开申请案内容。公

开后，防卫发明登录将可以被专利局用来核驳其它申请案。  
 

Substitute Application （（（（ 或或或或  Substitute Patent 

Application））））  替代申请案：  

替代申请案是在申请人将一个案子放弃以后，又针对相同的

内容，再次提出的申请案。  
 

Utility Patent  发明专利：  

为「有功能」的发明才可以申请的专利。可申请发明专利的

发明包括：程序（Process）、机械（Machine）、产品（Article 



of Manufacture）、组成（Composition of Matter）。其中，程序

可为方法（Method）或是旧发明的新应用方式（New Use）。  
 

Willful Infringement  蓄意侵权：  

在知道某件专利存在的情况下，仍故意侵犯他人的专利权，

这种行为称为蓄意侵权。但在知道某件专利的存在并对是否

侵权产生质疑时，仍没有尽力进行调查以避免侵权的行为，

也会被视为是蓄意侵权，在侵权的控诉中，蓄意侵权的赔偿

金可被提高至原来赔偿金的三倍。 

 

于「不懂专利」及「尊重专业」，大部分的发明人通常都是

委托专利事务所撰写专利说明书，但在专利从业人员素质不

一的情况下，专利说明书的品质往往良莠不齐。有两种情况

不断在重复上演：第一种情况是专利权所有人在发现有人仿

冒，并向法院提出诉讼后，却被法院认定专利说明书撰写不

符合专利法要求，而被判决专利无效。另一种情况是专利保

护范围太狭窄，竞争对手很容易就回避掉专利，于是根本找

不到侵权的人，也更找不到愿意购买专利权的厂商。以上情

况都归咎于专利说明书的撰写品质不佳，由此可以看出说明

书品质与发明人的权益是息息相关的。如果发明人能具备专

利说明书的基本常识，并能在检视专利从业人员撰写的说明

书时，提供适当的监督与建议，不仅可以提升专利说明书的

品质，更可以保障自己的权益。美国美国美国美国「「「「发明专利发明专利发明专利发明专利」」」」说明书说明书说明书说明书 



 

发明专利说明书（Specification）详细记载发明内容，是专利

申请人在申请专利时，必须要缴交的文件之一。在专利申请

案「早期公开」或「获准专利」后，美国专利局会将专利说

明书公布在网站上，这也是一般大众能在美国专利局网站所

能查询到的专利信息。 

 

美国专利法第 112 条第一段中规定「发明专利」说明书必

须符合的要求：（一）说明书必须有足够的文字叙述「请求

项所载之发明」；（二）必须让熟知此技术者在不需过量实验

的情况下，能够依照说明书的内容制造和使用「请求项所载

之发明」；以及（三）说明书必须揭露发明人在申请专利的

当时所认为的发明最佳实施例。 

 

没有符合专利法要求的说明书，极有可能在审查的过程中被

审查委员拒绝，即使侥幸通过审查并取得专利，在未来发生

诉讼时也会被法院判定专利无效。因此，说明书撰写人绝不

可以贪图一时侥幸而漠视这些要求。 

  
 

 如何检视美国如何检视美国如何检视美国如何检视美国「「「「发明专利发明专利发明专利发明专利」」」」说明书说明书说明书说明书？？？？ 
 

「发明专利」的说明书包括九大部分，其中，「申请专利范

围」中的请求项定义「申请专利发明」。虽然说明书的其它



部分主要是用来提供发明背景和举例说明发明，但却可能被

用来诠释请求项，因此在撰写时也必须相当注意。各部分需

注意的事项如下。 

 

一一一一、、、、名称名称名称名称 (Title)－专利申请人对发明的命名。专利的名称须

符合发明的主题，尽可能使用简短明确的名称。 

 

二二二二、、、、发明背景发明背景发明背景发明背景 (Background of the Invention)－分为发明领

域（Field of the Invention 或 Technical Field）与习知技术

（Description of the Related Art 或 Description of Prior Art）两

部分。 
 

发明领域发明领域发明领域发明领域：发明领域用来简要描述发明的相关技术领域。说

明书撰写人可以在此描述发明所属的较大技术领域与较小

技术领域。范例如下： 
 

The invention relates to a container (较大技术领域). More 

particularly, the invention relates to an airtight container (较小

技术领域).  

为了不局限发明所属的技术领域，应尽量避免在这一部份描

述发明的细节。 
 

习知技术习知技术习知技术习知技术：习知技术用来讨论目前已有技术的缺点以及有待

解决的问题，应避免提到有关发明人发明的部分。检视「习



知技术」的部分时，必须要特别注意下列几种撰写人常犯的

错误： 
 

（一）在这部分描述发明人未公开的早期发明。由于发明人

的新发明可能为其早期发明改良，因此撰写人常会误将发明

人未公开的早期发明描述为习知技术，而被审查委员引用来

核驳专利申请案。因此发明人应建议撰写人在这部分描述一

些同领域中较为人所熟知的技术，而非发明人未公开的早期

发明。 
 

（二）在这部分错误地诠释其它专利。有些撰写人在这段会

引用其它专利，并进一步评论这些专利的技术缺点，但很容

易因为撰写人对专利的一些错误的诠释，影响申请案的专利

性。因此，发明人应建议撰写人尽量引用出现在其它专利中

的句子。例如，专利中揭露的是测量物体转的圈数，就不要

将其诠释为测量物体转的转速，否则反而更使得与测量转速

有关的发明更显而易见。另外，发明人还可建议撰写人对一

般习知技术只要做概括性的说明即可。但虽然概括性的说明

可以避免错误诠释，但适当描述其它的专利，可帮助审查委

员进行审查。因此，发明人必须依照个别案件的考虑，选择

适当的撰写方式。  

 

三三三三、、、、发明总览发明总览发明总览发明总览（（（（大意大意大意大意）））） (Summary of the Invention)－这一



部份是用以描述「申请专利发明」的大纲。常见的写法是将

独立项的内容描述出。由于是「申请专利发明」的「总览」，

因此必须避免将一些非必要的构成要件包括在「申请专利的

发明」中。以下是这部分检视的重点： 
 

（一）留意撰写人是否使用「本发明包括…」等类似的句子

中描述发明的非必要特征。举例来说，如果描述中出现「本

发明包括 A 类的管子以及其它特征」，即使请求项申请专利

保护的是「管子以及其它特征」，请求项很有可能会被诠释

成仅保护「A 类的管子以及其它特征」。因此，在描述非必

要的构成要件时，可将这类的句子改写为「在本发明的一实

施例中包括 A 类的管子」，或「在本发明的一方面（According 

to one aspect of the present invention），包括有 A 类的管子，

在本发明的另一方面，…」等类似句子。† 
 

（二）撰写人是否不适当地将发明与习知技术区分。举例来

说，「发明因为不具有 A 组件，因此具有现有的机器所没有

的…优点」很有可能会被诠释成「请求项中的发明不包括 A

组件」。因此，若希望将来申请专利的发明能包括 A 组件，

发明人应建议撰写人将这类的句子简单写为「发明具有…等

优点」。 
 

（三）撰写人是否限定发明的目的。应避免使用如「本发明

的目的是…本发明的另一目的是…」等句子，将发明限定在



列举出的目的。发明人可建议撰写人使用一小段落将发明的

好处描述下来，取代「本发明的目的是…」等句子。或者发

明人可建议撰写人加入如「熟知此技术者可在阅读说明书

后，更了解请求项中所界定的申请专利发明的其它好处或其

它目的」等句子。  

 

四四四四、、、、图标之简单说明图标之简单说明图标之简单说明图标之简单说明（（（（附图简介附图简介附图简介附图简介）））） (Brief Description of the 

Drawings)－这一部份为图标之简单说明，因此只要简单描述

图标所绘示的内容即可。以下是这部分检视的重点： 
 

（一）留意撰写人描述图标的遣词用字。为了避免将发明限

定在图标所绘示的特征，发明人必须要留意撰写人遣词用

字，应避免使用如  "Fig. 1 is a … view of the present 

invention."（第一图为本发明的…图）等类似的语句。发明人

可以建议撰写人使用 "Fig. 1 is a … view of a preferred 

embodiment of the present invention."（第一图为本发明的实施

例的…图）或 "Fig. 1 is a …view according to the present 

invention."（第一图为依照本发明的…图）等类似的语句。 
 

（二）检查是否有使用足够的图标。由于审查委员可以因为

申请专利范围中的组件没有在图标中揭露，而核驳申请案，

发明人应检查是否有使用足够的图标。另外，为了避免发明

的范围被图标所限制，在适当情况下，可加入如「图标并没



有依照真正的比例绘示，因此发明并不限定在图标中的比

例」等句子。  

 

五五五五、、、、较佳实施例之详细说明较佳实施例之详细说明较佳实施例之详细说明较佳实施例之详细说明（（（（最佳方案详述最佳方案详述最佳方案详述最佳方案详述）））） (Detailed 

Description of the preferred Embodiment））））或发明的详细说或发明的详细说或发明的详细说或发明的详细说

明明明明（（（（Detailed Description of the Invention)－这一部份为发明

实施例的详细说明，由于可用来诠释「申请专利发明」，因

此建议将内容中的例子称为「实施例」，而非「本发明」。另

外，要特别避免下列几种撰写方式： 
 

（一）描述不清楚。描述必须要有逻辑，句子不要太长，文

法需正确，构句完整，简单明了。 
 

（二）内容不符合美国专利法第 112 条第一段的要求。必须

有足够的文字叙述申请专利的发明；必须让熟知此技术者能

够不需过量实验下，能依照说明书内容制造和使用申请专利

的发明；必须揭露发明人申请专利时所认为的发明最佳实施

例。 
 

（三）使用如「本发明包括…」等句子。虽然真正界定「申

请专利发明」的部分为专利保护范围部分，但由于说明书内

容可被用来诠释请求项，因此除非为发明的必要构成要件，

建议以「本发明的一实施例中包括…」或「本发明图标的实

施例中包括…」等句子取代，以免限定发明范围。 



 

（四）仅使用一个实施例。为了避免将发明局限于所揭露的

唯一实施例，需尽量在说明书中列举不同的实施例。 
 

（五）狭窄定义名词。发明人必须特别检查名词的定义是否

有误，是否太狭窄，而影响「申请专利发明」的保护范围*。 
 

（六）使用如「must（必须）」、「final（最后）」、「critical（关

键的）」或「necessarily（必要地）」等强烈的字眼。应避免使

用这些会限制发明的字。另外，若不希望限制发明步骤的顺

序，也应避免使用「then（然后）」。 

 

六六六六、、、、申请申请申请申请专利范围专利范围专利范围专利范围 (Claims)－详见本单元的第二页。  

 

七七七七、、、、发明摘要发明摘要发明摘要发明摘要 (Abstract或或或或 Abstract of the Disclosure)－以

一个段落简明扼要的叙述发明的技术内容，总字数需不超过

一百五十字，由于是发明技术内容的概括摘要，因此，并不

建议将一些非必要的特征条件或组件撰写在摘要中，若要提

到一些非必要构成组件，可使用「…可（may）为…」之类

的句子。 

 

信息揭露书（Information Disclosure Statement；IDS）是在申

请专利一方（包括发明人、受让人、代理人等）有与发明的

可专利性相关的技术资料（包括专利和文献资料等）要告知



美国专利局时使用。如果有缴交此揭露书还需缴交所列出的

「非美国专利案」的资料副本，另外，如果没有手上没有非

英文资料的英文翻译本可缴交给美国专利局，就须附上英文

说明，描述该资料与发明的相关处。  

 

信息揭露书通常会包括三部份的文件，第一部份是揭露书，

第二部份是美国专利局编号 1449 的表格（PTO-1449 Form），

第三部份是非美国专利案的资料副本。揭露书是用来让申请

人向美国专利局陈述相关的信息。1449 表格分为两部分，第

一部份是用来让申请人列出相关专利资料或第二部份是用

来让申请人列出相关的文献资料。另外，还须缴交非美国专

利案的资料副本。本周将先为大家介绍揭露书的部分，1449

表格的填写将在下周继续作介绍。  

 

揭露书  

用来让申请人陈述相关的信息给美国专利局。要注意的是，

如果手上没有非英文资料的翻译本，则必须在此份文件或说

明书中向专利局描述该资料与发明的相关处。针对美国专利

案和其它的英文资料，申请人仅需在 1449 表格中列出该笔

资料，规定中并没有要求申请人一定要将该英文资料的相关

处描述出来。  

 



由于美国专利局并没有提供这份揭露书文件的下载档案，申

请人须自备格式自订的 A4 或 Letter Size 的纸张，将文件的

标题定为「Information Disclosure Statement」，揭露书格式的

范例如下：  

 

 

 

揭露书内容的第一段中可如下：  

 

Pursuant to 37 C.F.R 1.97, 1.98, 1.99, Applicant hereby submits 

the enclosed PTO Form 1449. This Information Disclosure 

Statement is in compliance with the continuing duty of candor 



as set forth in 37 C.F.R. 1.56.  

 

这段话的目的是要告诉美国专利局，申请人是依照美国专利

法规第 1.97、1.98、1.99 和 1.56 条的规定缴交信息揭露书。  

 

在揭露书内容的第二段中可描述所附的非英文资料与发明

的相关处。最后，可以告诉美国专利局，申请人并不承认信

息揭露书中所列出的资料是习知技艺，写法如下：  

 

This information disclosure statement is not a representation that 

the listed references are prior art. 

 

专利标示是指在有专利保护的物品上标示专利字号，如 U.S. 

Patent No. x,xxx,xxx 或 U.S. Pat. x,xxx,xxx。专利标示的目的

是让大众知道某项物品是受到专利保护的。对于无法直接上

面标示的物品，可使用卷标或在包装上标示专利字号。不实

的专利标示，在美国是会遭到罚金处罚的。 

 

制造、贩售、或提议出售受专利保护产品的专利权人和专利

的被授权人都可进行专利标示，但在「美国专利法」中并没

有规定一定要作专利标示。然而，在取得专利保护某项产品

后，若没有进行专利标示，除非寄出侵权通知给对方，否则



是无法要求对方支付在正式提出侵权控诉前的这段时间的

赔偿金。换句话说，如果没有进行专利标示，赔偿金的起算

日将会在对方收到侵权通知之后，或是专利权人正式提出侵

权控诉之后。如果有进行标示的话，赔偿金的起算日可以追

溯到开始标示的时间。另外，如果是「单纯的制程」或是「没

有生产实质的产品」可供专利标示，没有专利标示并不会影

响到赔偿金的起算日，赔偿金是由开始侵权日起算。† 

 

在专利未获准前，也可在商品上标示 "专利申请中" (Patent 

Applied For 或是 Patent Pending) 告知大众专利已在申请

中，然而这些标示在美国并不具有法律效益。只有在专利获

准后，产品才有受到专利保护。 

  
 

 专利档案管理专利档案管理专利档案管理专利档案管理 
 

在侵权诉讼中，由于被告可要求查看某些档案资料，例如发

明人或专利经办人员的草稿、笔记，以及公司内部的电子邮

件等，如果这些资料中夹带有专利不利的信息，例如对发明

发表不当的评论与诠释、将发明的范围诠释的很狭小，或者

是质疑发明是否可以实施等，在诉讼时会对原告相当不利，

因为这类的文字将来很可能被用来诠释专利范围或作为专

利无效的依据。因此，在专利档案中应尽量不要留有这一类



的文字。另外，尽量利用电话进行专利讨论，如果要使用电

子邮件进行讨论，也要避免留下敏感的内容，以免将来在诉

讼中损害专利权人的权益。 

  

以以以以「「「「非故意理由非故意理由非故意理由非故意理由」」」」提出补缴年费的请愿提出补缴年费的请愿提出补缴年费的请愿提出补缴年费的请愿 
 

在发明专利的年费缴交截止日起的两年内，如果发现忘了缴

交年费，可以以「非故意的理由」提出请愿书并补交年费，

美国专利局若接受的话，将可使专利权再生效。如果想从美

国本土以外直接办理，建议利用传真和信用卡缴费的方式办

理，因为这样可以省去邮寄的麻烦与时间上的浪费‡。事实

上，美国专利局也是这样建议国外的申请人的。以传真及信

用卡处理的步骤如下：  

 

首先利用免费软件 Arcobat Reader 开启美国专利所提供的

申请表格，然后直接在计算机上填写资料（点选横线上方的

位置，就可以直接键入资料），填写完毕后将表格印出。以

下提供「非故意的理由」请愿书的填写范例做为参考：  
 



 

 

要注意的是第一页中的「CERTIFICATE OF MAILING」仅限

于使用在美国邮局的平信中，在收到信件后，美国专利局会

以签名寄出的日子为准 。如果是从台湾寄出的话，就不能

使用「CERTIFICATE OF MAILING」并在上面加注寄出的日

期与签名。但如果是从台湾使用传真的方式 提出，则可将

第 一 页 下 方 的 「 CERTIFICATE OF MAILING 」 改 为

「CERTIFICATE OF FACSIMILE TRANSMISSION」，并将内

容改为 ： 
 



       

"I hereby certified that this paper (along with any paper 

referred to as being attached or enclosed) is being facsimile 

transmitted to the Office of Petitions of the United States 

Patent and Trademark Office at (703) 308-6916 on the date 

indicated below."。。。。  

 

 

       
 

专利局在收到传真后将会以上面加注的传真日期为准。请注

意，2003 年 12 月 1 日前的传真号码为 (703) 308-6916，

之后请将传真号码改为 (703) 872-9306。  

 



 

 



 

 

最后将表格印出后，请专利权人在 第三页的 Signature(s) of 

Petitioner(s) 横线上签名。并在传真前由办理传真的人在

「CERTIFICATE OF FACSIMILE TRANSMISSION」方框内

的 Signature 横线上签名。使用信用卡付费还需要填写美国

专 利 局 提 供 的 信 用 卡 付 费 表 ：

http://127.0.0.1:8567/dmirror/http/www.uspto.gov/web/forms/2

038.pdf。另外还要注意，假使这件案子当初是由代理人代办，

这件案子的联络住址可能还是代理人的住址，因此，您还需

要填写更改联络地址的表格，否则专利局可能会将回函直接



寄 给 代 理 人 ， 更 改 联 络 地 址 的 表 格 位 于 ：

http://127.0.0.1:8567/dmirror/http/www.uspto.gov/web/forms/sb

0123_fill.pdf。填写完成后，将所有表格在期限前传真到美国

专利局即可，传真后记得保留传真机的传真确认函存底。保

险的方式是过几天后，打电话 (703) 305-9282 到美国专利局

的请愿部门询问，美国专利局的处理这类案子的时间大概是

一到两个月。 

  
 

  

 

相信大家在看过美国新式样专利说明书的架构简介之后，已

经对新式样专利说明书的撰写方式有初步的了解。与发明专

利不同，新式样专利的保护范围是取决于说明书内的图标，

因此绘图的适当与否对专利的保护范围有相当大的影响。到

底什么是适当的绘图？绘图时该注意哪些事项？本周周报

将来探讨这些议题。  

 

在许多人的观念里，新式样的申请案制图并不需要任何技

巧，只要会画图的人都会作。大家普遍认为说明书内的图标

应该要越详细越好，最好能包含实物各项细节，才能充分保

护到设计。因此常可以发现许多新式样专利说明书的图标完

全是依照实际产品来描绘，不仅将所有细节巨细靡遗的呈现



在图式中，有的还包含产品所有角度的视图。其实这并不完

全是正确的想法，要了解这个想法的问题所在，必须先对新

式样专利保护范围的判定有初步的了解。描绘在新式样申请

案的图标中的特征，就像是发明专利请求项中的文字，是用

来定义专利的保护范围，当限制的特征越多时，保护范围就

越狭小。因此，如果图标包含实物的每一项细节，会给竞争

对手较大机会在设计上作修改而回避掉专利。  

 

举例来说，在美国著名的 Contessa Food 一案中，Contessa 

Food 公司拥有一项新式样专利专利来保护虾盘（Serving 

Tray with Shrimp），说明书中的图标如下所示： 



 

Contessa Food 认为 Conagra 等公司使用类似的设计在盘子

上排列虾子（如图一、图二和图三所示），因此在地方法院

侵权控告这些公司侵犯这项专利权，并获判侵权成立。但是

当该案上诉到联邦巡回法院时，联邦巡回法院却驳回地方法

院的判决。联邦法院指出虽然被控侵权者使用与专利权人类

似的设计在盘子上排列虾子，但因为说明书中还包括盘子底

部的图标（图四和图五），因此在判断侵权，应该连盘子的

底部设计也一起考虑。  

 

那么该如何避免取得保护范围狭小的美国新式样专利？绘

图者可以采用以下两项技巧：  

 

1.省略不必要的细节：由于在图标中出现的特征都会被用来

定义专利保护范围，在绘制图式前，绘图者除了必须谨慎思



考图式中应该呈现哪些特征，才可使产品的设计与其它已存

在的设计区分开来，还必须思考哪些细节是不必要的，是应

该省略，才不会局限到专利的保护范围。举例来说，Contessa 

Food 案例中的新式样专利想要保护的是虾子的排列设计，图

标内应该要呈现的是虾子排列的特征。相较之下盘子底部就

是不必要的细节，这部分应考虑省略不画。  

 

2. 适当地运用虚线（Broken Line，如”_ _ _”或” __.__.__.__”

等不连续线）：美国专利审查基准 1503.02 III 提到，图标中

的虚线可用来表示「不定义保护范围」的部分。如果绘图者

想要在图式中呈现物体的某部分，但又不希望这样的呈现会

影响到专利的保护范围，就可以考虑使用虚线来表示。举例

来说，如果当初 Contessa Food 的新式样专利是以虚线来呈

现盘子的底部，那么在定义保护范围时，盘底的部份就不会

被考虑进去，自然也不会影响到专利的保护范围。  

 

以下是几个以虚线来表示不定义保护范围部分的图标，这些

图标都是从现有美国新式样专利撷取出来的： 



 

或许有人会觉得奇怪，为什么不把「不定义保护范围」的部

分完全省略就好了，还要大费周章地用虚线画出来？那是因

为仅把「定义保护范围」的部分画出，在某些状况下并没有

让读者清楚知道那是什么产品的设计。如下图，有谁知道这

是什么产品的设计? 

 

但加上虚线后，大家就可一目了然这个专利要保护的是相机



上的设计。 

 

另外要补充的是，为了保险起见，在利用虚线来表示非定义

保护范围的部分时，通常会在说明书图标说明的后面加入文

字的描述指出 "...什么部分... is shown in broken lines for 

illustrative purposes only and forms no part of the claimed 

design.”等类似的描述来避免混淆。  

 

看过以上的介绍之后，大家应该已经初步掌握美国新式样专

利的绘图诀窍，以及了解虚线和实线的运用对专利保护范围

的影响。现在给大家一个练习，大家可以想一下这两个图在

保护范围的诠释上有什么样的不同？ 



 

声明书（Declaration）：声明书中发明人必须声明为真正的发

明人、声明已阅读和了解说明书内容，以及会向专利局揭露

任何与申请案专利性有关的技术资料。由于在声明书中只须

声明作假会遭受罚金或坐牢的处分，并不用像宣誓书须请公

证人做证，因此申请人大多是缴交声明书，而不是宣誓书。

当然，申请人也可缴交宣誓书取代声明书，与宣誓书不同的

是，宣誓书一定要有公证人作证签名。 

 

 

 

 

 



当声明书是在最初提出申请即一并缴交

时，申请人必须在声明书的第一部份勾选「Declaration 

Submitted With Initial Filing」，并填写上「Attorney Docket 

Number（代理人案号）」以及「First Named Inventor（第一发

明人）」。另外，由于在提出申请时还不知道「Application 

Number（申请案号）」、「Filing Date（申请日）」、「Art Unit

（技术组）」、和「Examiner Name（审查委员姓名）」等资料，

因此并不需填写这些字段，以下是这部分填写范例：  

 

 

 

填写的资料介绍如下：  

 

Attorney Docket Number 代理人案号  

填入代理人（或申请人）的档案号码。可填入自订的档案号

码，将来美国专利局在寄回申请收据或通知时，除了在上面



注明申请案的基本资料以外，也会在上面注明您的档案号

码，作为辨别的依据。  

 

First Named Inventor 第一发明人  

填入第一发明人的姓名。当只有一位发明人时，第一发明人

则为该位发明人，当有多位发明人时，第一发明人通常是最

主要的发明人。  

 

在声明书的第二部份，申请人须在「Title of the Invention」

上的长方框中填入发明的名称。当声明书是在最初提出申请

即与说明书一并缴交时，发明人必须勾选「 is attached 

hereto」。以下是这部分填写范例：  

 



 

 

这部分的英文文字的意思指的是发明人声明为真正的发明

人、声明已阅读和了解说明书内容，以及会向专利局揭露任

何与申请案专利性有关的技术资料。另外，如果要主张其它

国外案的优先权时，申请人必须在此填入国外优先权案的资

料，包括「Prior Foreign Application Number(s) 先前的国外申

请案号码」、「Country 国家」、「Foreign Filing Date 国外案的

申请日」，申请人还需缴交优先权证明文件（可后补）并勾

选「Certified Copy Attached 。  

 

假设申请人在其它国有相同发明的申请案，但却决定不主张



优先权时，申请人也必须在声明书中填写这些国外案的资

料，但由于不主张优先权，因此须勾选「Priority Not Claimed」。  

 

声明书的第三部份为申请人的联络资料，当申请人有顾客号

码（不一定要有，可向美国专利局申请）时，请勾选「Customer 

Number」并填写顾客号码，没有顾客号码时，请勾选

「Correspondence address below」，并填写住址如下：  

 

 

 

最后，须在表格中填写每位发明人的资料，并由每位发明人

签名，也就是须由发明人声明了解并已遵守/会遵守声明书中

的事项。假使无法联络到发明人签名时，必须提出请愿书并

在该位发明人的资料部分勾选「A petition has been filed for 

this unsigned inventor」。  

 



 

 

这份表格中只有提供两位发明人的数据域位供填写，当发明

人 超 过 两 人 时 ， 可 另 外 使 用

http://127.0.0.1:8567/dmirror/http/www.uspto.gov/web/forms/sb

0002a_fill.pdf 填写其它发明人的资料。  

 

要注意的是，声明书中的发明人资料一定是要为真正发明人

的资料，而不能以非发明人（如非发明人的公司负责人）的

资料取代，故意在声明书中做假将可导致将来获准的美国专

利无效。 

 

 

 


