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对专利侵权的损害赔偿需要认定 35 U.S.C. § 271 中定义的一项或多项侵权活动，该等侵权

行为的损害赔偿在 35 U.S.C. § 284 下进行了规定。美国联邦巡回上诉法院（CAFC）此前

在 Power Integrations v. Fairchild Semiconductor1一案中裁定，专利所有人不得因美国境外

的销售损失获得根据 35 U.S.C. § 284 的赔偿，即使这些销售损失是美国境内的专利侵权行

为造成的直接且可预见的结果。Brumfield v. IBG LLC2一案中争论的问题之一是美国境外

的活动是否可以支持专利侵权的损害赔偿。为解决这一问题，CAFC 裁定，不再由 Power 
Integrations 案主导此争点，而是通过美国最高法院在 WesternGeco LLC v. ION Geophysical 
Corporation3一案中规定的两步框架来解决这一问题。 

在 Brumfield 一案中，四项涉案专利的所有人向 IBG 提起了侵权诉讼。地区法院认定四项

专利中有两项专利根据 35 U.S.C. § 101 的规定而无效，并就侵犯其余两项专利权判赔 660
万美元。诉讼期间，该法院未采纳 Brumfield 的损害赔偿专家基于“在美国‘制造’被诉产品

并造成国外损害”提出的证词。被驳回的证词提出的立场是，专利权人有权就关于“故
意……在全球销售的”产品的国外活动获得损害赔偿，这些专家“认为，[专利权人]有权就

在美国境内侵权行为的可预见但如未发生在美国（but-for）的结果所受的损害获得全球范

围内的专利损害赔偿。”除其他事项外，Brumfield 还对该法院驳回证词一事提出了上诉。 

Brumfield 在上诉中主张，根据更为严格的 Power Integrations 原则驳回专家证词并不妥

当，地区法院本应采用较宽松的 WesternGeco 两步框架。CAFC 同意并认定，最高法院已

推翻 Power Integrations 的相关判决，现在由 WesternGeco 分析来主导。在 Power 
Integrations 原则下，专利权人无权就在美国境外发生的侵权活动造成的损害获得补偿性

赔偿，与此相反，在 WesternGeco 一案中，最高法院判定，从美国出口部件的侵犯专利权

行为会被视为根据 35 U.S.C. § 271(f)规定的国内侵权行为，并且可就该等出口行为造成的

国外利润损失根据 35 U.S.C. § 284 予以赔偿。 

WesternGeco 的两步框架包括：  

(1) 从法律缺乏域外效力的推定出发，判定该反对治外法权的推定是否已被法

律反驳；且 
(2) 如果未被反驳，则确定“该法律的重点”，以判定相关法律适用是否为受允

许的国内适用。  

对于框架第一步，CAFC 遵循了最高法院的裁决，即专利法并没有明确指出足以反驳

该反对域外效力的推定的域外适用。 
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CAFC 转向框架第二步，并认定“该法律的重点”是“判予原告足以补偿侵权的损害赔

偿”，如 35 U.S.C.§284 中所述，并且“最重要的目的……是就侵权行为向专利所有人

给予完全补偿。” 

确定该法律的重点是完全补偿受损害的专利权人后，CAFC 认为 WesternGeco 框架适

用于 35 U.S.C. § 271 项下的任何侵权行为，并不仅限于 WesternGeco 中涉及的 35 
U.S.C. § 271(f)项下侵权行为。Brumfield 一案中有争议的专家证词声称，该侵权行为

是第 271(a)条项下的“制造”，根据 CAFC 确定的专利法重点可予以赔偿。 

虽然专利产品的国内“制造”可支持国外专利损害赔偿，但 CAFC 认定，专利权人要求

的损害赔偿与被控侵权人的国内行为之间并没有充分的因果关系。CAFC 解释道:“根
据 WesternGeco 一案，我们必须审查被指控构成特定法律条款项下侵权的特定行为，

以确定这些指控是否集中于国内行为。”地区法院认定，“位于另一个国家/地区的用户

将【涉嫌侵权的产品】下载到其位于该国家/地区的电脑上，并使用位于该国家/地区

的鼠标和显示器在美国境外【使用该产品】”是无可争议的。然而，未被采纳的专家

证词并非针对下载活动，而是针对国外用户在使用被诉产品时“制造该产品”。确认两

项专利无效后，剩下的权利要求只有方法权利要求和计算机可读介质（CRM）权利

要求。CAFC 认定，“专利法并未明确承认通过‘制造’一种‘方法构成’直接侵权。”至于

CRM 权利要求，专家证词未提及制造 CRM，而只是对构成产品制造的产品国外使用

进行了松散的联系。法院指出，即使不考虑该专家证词与权利要求之间的不匹配，专

利权人也没有对所需的损害赔偿与国内侵权之间因果关系作出集中、连贯的解释。最

终，因未被采纳的证词与国内的侵权行为没有关系，CAFC 维持了地区法院不采纳专

家证词的判决。 

虽然 Brumfield 已确定 WesternGeco 框架适用于分析由国内侵权行为导致的国外损害赔

偿，但 CAFC 并未提供适当的方法来确定国外行为何时可以适当地在计算损害赔偿中发

挥作用，同时指出了 WesternGeco 中未得到解决的因果关系要求范围的问题：“其中一个

问题是，关于利润损失的‘合理、客观的可预见性’推定标准……是否适用于损害赔偿是针

对（未确定的）合理许可使用费的情况....我们不需要且不在此回答，也不会进一步探讨这

些或其他问题。” 

总而言之，CAFC 已确定 WesternGeco 分析适用于基于国外行为的损害赔偿。CAFC 进一

步扩展了 WesternGeco，并认定 WesternGeco 适用于不同类型的侵权和损害赔偿，但必须

确立国内侵权与国外损失之间的明确因果关系。因此，虽然 Brumfield 扩展了专利所有人

可能寻求国外行为造成的损害赔偿的方式，但缺乏标准可能意味着获得国外损害赔偿的途

径仍然不明确，要在未来案件中得到确定。 


