
一、引言

2016 年 6 月 13 日，美國最高法院公佈了 Halo Electron⁃

ics v. Pulse Electronics 和 Stryker v. Zimmer 兩案（以下簡稱

“Halo 案”）的聯合判决。1該聯合判决廢棄了聯邦巡逥上訴法

院關於美國專利法下對故意侵權給予懲罰性賠償性所適用的

Seagate 檢驗標準。2 在判决中，美國最高法院從三個方面改

變了 Seagate 標準：1. 廢除了 Seagate 標準中的客觀輕率

（objective recklessness）要件，將懲罰性賠償的關注重心集中

到特定案件中侵權人惡意行爲的主觀方面；2. 將專利權人的侵

權證明標準從“清晰且有説服力的證據”降低到廣泛適用於侵

權行爲的“優勢證據”標準；3. 採納了“濫用裁量權”的簡單上訴

審查標準，要求聯邦巡逥上訴法院對地區法院的懲罰性賠償裁

决給予更大尊重。根據美國最高法院的新檢驗標準，專利權人

獲得懲罰性賠償將比過去更爲容易。

美國最高法院的這一裁决引發了很多有趣的法律問題。

這一新標準是否比先前的 Seagate 標準更爲適當？是否存在

更爲恰當的專利侵權懲罰性賠償標準？新標準對專利訴訟和

創新會帶來何種影響？在决定專利侵權懲罰性賠償時應考慮

哪些因素？是否需要改革完善專利法下的懲罰性賠償規則？

在新的檢驗標準下，爲緩和原告尋求高額懲罰性賠償的動機，

是否有必要引入分割賠償制度（split⁃recovery system）？本文

將運用經濟分析工具探討上述問題。本文的主旨在於探索專

利侵權案件中確定懲罰性賠償的適當標準。

二、美國專利法下懲罰性賠償的

歷史脈絡

理解 Halo 案及其影響，有必要回顧美國專利法中的懲罰

性賠償的歷史以及對其含義進行解釋的後續判例法。

（一）懲罰性賠償在美國專利法中的演進

1. 1793 年專利法

美國國會於 1790 年制定了第一部專利法，三年後的 1793

年專利法首次引入了專利侵權懲罰性賠償制度。3 1793 年專

利法規定，“任何侵權人均應判處没收並賠償專利權人一定金

額，該金額至少應等於專利權人通常銷售或者許可他人使用其

發明所得的三倍”。4 該規定即爲美國專利法下三倍賠償制度

的起源。根據這一規定，只要認定侵權，三倍賠償是强制性的，

法院對此並無裁量權。

2. 1836 年專利法及現行專利法

美國 1836 年專利法修改了 1793 年專利法關於專利侵權

賠償的規定。修改後的條文規定：“法院有權作出高於陪審團

認定的原告所受實際損失數額的判决，但根據案件具體情况不

超過該實際損失數額的三倍”。5 與 1793 年專利法相比，1836

年專利法改變了强制性三倍賠償的規定，賦予了法院對懲罰性

賠償的裁量權。這一規定是現行美國專利法懲罰性賠償的雛

形，其實質内容依然存續於現行專利法中。

美國現行專利法規定了專利案件中所有可獲得的救濟，包

括補償性賠償和懲罰性賠償。該法第 284 條規定：“一旦認定

原告勝訴，法院即應判予原告足以補償其侵權損失的賠償，但

在任何情况下不得少於侵權人使用該發明應支付的合理許可

費，連同法院確定的利潤和成本。當賠償數額非有陪審團裁决

時，法院應對其進行評估。在任何情况下，法院均可將賠償數

額提高到該裁决或者評估數額的三倍。本條規定的提高的賠

償不適用於本法第 154 條(d)款規定的臨時性權利”。6

美國專利法下的懲罰性賠償：
Halo 案之後路在何方？
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（二）懲罰性賠償標準在美國法院判例法中的演進

1. Seymour v. McCormick7

由於美國專利法對於判予懲罰性賠償未規定任何明確標

準或者條件，美國法院不得不竭力明確懲罰性賠償標準。第一

個對 1836 年專利法下裁量性三倍賠償進行解釋的判例是

Seymour v. McCormick。最高法院在該案作了如下闡釋：懲罰

性賠償由將無知或者善意行爲的被告與恣意或者惡意侵權的

被告同等對待所産生的不正義引發。8該院進一步解釋道，“當

侵權損害是恣意或者惡意時，陪審團可以施加報復性或者懲戒

性損害賠償，目的並非補償原告，而是懲罰被告”。9

2. Underwater Devices10

故意侵權的懲罰性賠償原則在 Seymour v. McCormick 案

後歷經多次變化。在 Underwater Devices v. Morrison⁃Knud⁃

sen 案中，當時新設的美國聯邦巡逥上訴法院首次對此問題展

示其權威。該案中，Morrison⁃Knudsen 公司是一家工程建築

公司，該公司投標夏威夷桑德島的水下管道工程項目。爲此，

Underwater Devices 公司向 Morrison⁃Knudsen 公司發出要

約，欲以 20 萬美元的價格許可該公司使用其兩件專利鋪設水

下管道。Morrison⁃Knudsen 公司根據内部法律顧問出具的僅

有 8 句話的諮詢意見書拒絶了該要約。該諮詢意見書認爲，

Underwater Devices 公司欲以許可的專利應屬無效，建議除非

Underwater Devices 公司提起訴訟，否則應拒絶進一步協商專

利許可費。 11 Underwater Devices 公司撤回其要約，起訴

Morrison⁃Knudsen 公司專利侵權。地區法院認定 Morrison⁃

Knudsen 公司故意侵犯專利權並判决三倍賠償。12 聯邦巡逥

上訴法院維持了該判决，並認定：“如果潜在侵權人實際知曉他

人專利權，他負有實施合理注意的積極義務以確定其是否構成

侵權。這一積極義務包括但不限於在實施任何可能的侵權行

爲之前，向法律顧問尋求並獲得稱職的法律意見”。13

Underwater Devices 規則對懲罰性賠償實踐産生了重大

影響。該規則開啓了以收到通知函外加疏於充分調查爲基礎

的懲罰性賠償大門。該規則以他人的專利權通知爲依據，向被

控侵權人强加了合理注意的積極性義務。這一合理注意的積

極義務要求潜在侵權人從法律顧問處獲得諮詢意見函。14 爲滿

足這一積極性義務，諮詢意見通常需要説明可能被侵犯的專利

權的有效性及被控侵權人的行爲是否侵犯了他人專利權。15 這

一積極性義務的效果是將證明責任轉移到了被控侵權人。也

就是説，被控侵權人必須獲得諮詢意見並且證明他並非故意侵

犯訴争專利權。未予滿足此項積極義務將導致對被控侵權人

的不利推定。即使被控侵權人主張以“律師——客户”代理關

係作爲未予提交諮詢意見書的抗辯事由，法院也會允許推定被

控侵權人没有獲得諮詢意見或者諮詢意見實質上不利於被控

侵權人。16 因此，任何人一旦知曉他人專利權，從法律顧問處獲

得諮詢意見就至關重要。顯然，這種不利推定原則增强了被控

侵權人提交諮詢意見的壓力。17 Underwater Devices 案之後，

爲避免懲罰性賠償，被控侵權人嚴重依賴獨立法律顧問關於其

産品或者方法是否侵犯既有專利權以及是否有適當理由相信

被指控侵犯的專利權應屬無效的諮詢意見。

3. Knorr⁃Bremse18

聯邦巡逥上訴法院認識到了上述不利推定所産生的不公

正效果。在 Knorr⁃Bremse v. Dana 案中的全席審判中，巡逥

上訴法院推翻了 Underwater Devices 規則。該院在該案中認

可了律師客户代理關係特權的重要性，並解釋説，在其他任何

法律領域，法院未曾通過否定律師客户關係特權進行不利推

定。19 該院進一步説明，專利法與其他法律領域並無不同，没有

理由在專利領域對律師客户代理關係進行差異性操作。20 律師

客户代理關係的核心重要性必然要求被告自由主張代理關係

特權並免受不利推定所造就的負面影響。因此，雖然 Knorr⁃

Bremse 案之後積極性注意義務仍然存在，但是法院已經不再

在一方當事人未尋求或者未選擇披露諮詢意見書時對其作出

不利推定。不過，Knorr⁃Bremse 案並未完全消除被控侵權人

的困境：獲取並披露諮詢意見，因而放棄律師客户代理關係特

權，依然是被控侵權人證明其履行積極性注意義務的最好方式

之一。21

4. In re Seagate22

面對這一依然存在的困境以及來自於學術和專利實務界

的批評，巡逥上訴法院在 In re Seagate Tech., LLC 案中作出

了又一全席判决。該案中，Seagate 試圖依據來自外部法律顧

問的三份意見書來扺禦惡意侵權指控，並提交了有關該意見的

法律顧問工作成果。巡逥上訴法院在裁决中一致同意推翻
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Underwater Devices 案的積極性合理注意義務。在回顧了故

意侵權的歷史之後，該院承認 Underwater Devices 案的積極

性合理注意義務“對故意侵權設定了更加類似過失侵權的過低

門檻”。23 該院還認爲，這一積極性合理注意義務及與之相應的

反向證明責任與故意侵權的一般理解及最高法院的新近判例

不相協調。24

在此基礎上，巡逥上訴法院宣告了证成故意侵權和懲罰性

賠償的兩要件檢驗標準。首先，“爲证成故意侵權，專利權人必

須以清晰和有説服力的證據證明，侵權人不顧其行爲具有侵犯

一項有效專利權的客觀高度可能性而輕率行事。被控侵權人

的主觀狀態與這一客觀性的調查無關”。25 這一客觀要件應根

據“侵權過程中生成的記録來决定”。26 其次，在證明客觀輕率

之後，專利權人必須以清晰而有説服力的證據證明“這一客觀

定義的風險是被控侵權人已知的，或者是如此顯然以致其應當

知道”。27 進而，法院在 Seagate 案中創設了懲罰性賠償上訴

審查的三分標準：對於第一要件，即客觀輕率，適用重新審查標

準進行審查；對於第二要件，即主觀輕率，適用實質證據標準進

行審查；對於最終是否應該判予懲罰性賠償，適用濫用裁量權

標準進行審查。28

Seagate 案從多個方面實質性改變了故意侵權法律規

則。第一，Underwater Devices 案所强加的積極性合理注意義

務被廢除了。這一義務的廢除帶來了兩個必然結果。一是證

明故意侵權的責任重新轉移給專利權人，即使被控侵權人採取

行爲之前已經知曉專利。 Seagate 案之後，確定無疑由專利權

人承擔證明故意侵權的責任。29 二是被控侵權人必須提交法律

諮詢意見的强制要求被取消了。30 不過，這並不意味着法律諮

詢意見與故意侵權不再有關聯性。在特定情况下，被控侵權人

關於侵權及專利有效性的法律意見可以防止其行爲被認定爲

輕率或者幫助其免除懲罰性賠償責任。31

第二，Seagate 案爲故意侵權和懲罰性賠償新增了客觀輕

率要件並創設了兩步檢驗標準。根據這一新標準，構成故意侵

權必須同時滿足客觀要件和主觀要件。法院只有在兩個要件

滿足之後才能行使裁量權以决定是否判予懲罰性賠償。32新增

的客觀要件引發了一定争議。後續的判例表明，在侵權訴訟過

程中，如果被控侵權人“對於專利有效性及侵權與否提出了實

質性疑問”，則不會認定構成客觀輕率。33 也即，有關質疑專利

有效性或者侵權的合理抗辯事由能够否定客觀輕率，即使被告

在行爲當時並不知曉其後來主張的抗辯事由或者該抗辯事由

最終並不成立，亦不影響對客觀輕率的否定。34 例如，在 Buta⁃

max Advanced Biofuels LLC v. Gevo, Inc. 案中，35 地區法院

針對 Gevo 公司的動議作出了不構成故意侵權的簡易判决，其

事實根據在於 Gevo 公司所謂的專利無效和不侵權主張是“可

信賴的和合理的論點，得到了專家意見的支持”。36

第三，爲了限制賠償性賠償，巡逥上訴法院將故意侵權的

證明標準提高到“清晰而有説服力”的標準。有評論認爲，

Seagate 案對故意侵權設定的證明標準高得令人震驚。37

Seagate 案之後，許多觀察家預測上述變化使得專利權人

獲得懲罰性賠償比較困難。38 例如，已有證據表明，Seagate 和

Knorr⁃Bremse 兩案使得故意侵權的認定比例相較此前降低了

26 個百分點。39

三、Halo案的新標準：規則變化簡析

（一）Halo案背景簡介

正是在前述背景下，美國最高法院去年抓住了審查

Seagate 標準的機會。在 Halo Electronics, Inc., v. Pulse

Electronics, Inc. 和 Stryker Corpration v. Zimmer, Inc. 案

中，40 兩個案件的請求方申請最高法院對 Seagate 標準是否符

合美國專利法第 284 條進行審查。在前一案件中，電子器件供

應商 Halo 公司以侵犯其有關表面貼裝電子組件的三件專利爲

由起訴 Pulse 公司。由於 Pulse 公司的一個工程師斷定 Halo

公司的專利應屬無效，Pulse 公司繼續售賣其被指控侵權産

品。41 該案陪審團認定 Pulse 公司侵犯 Halo 公司的專利權，且

具有故意侵權的高度可能性。不過，由於 Pulse 公司的抗辯並

非客觀上毫無依據，地區法院並未判予懲罰性賠償。另言之，

Halo 公司未能證明被告構成 Seagate 標準下的客觀輕率。巡

逥上訴法院維持了這一判决。在後一案件中，Stryker 公司起

訴 Zimmer 公司侵犯其有關脈冲冲洗裝置醫療設備的專利權，

該設備用於在整形醫療的特定醫學程序中提供加壓冲洗。

Stryker 公司贏得了陪審團作出的 Zimmer 公司構成故意侵權
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的裁决。地區法院認定 Zimmer 公司“幾乎就是指導其設計團

隊抄襲 Stryker 公司的産品”，然後“選擇高風險/高回報的競争

策略，馬不停蹄、咄咄逼人地進入脈冲冲洗市場”，同時選擇將

“對法律後果的擔憂置之事後”，42 在此基礎上判决了 7610 萬

的補償性賠償和 1.522 億的懲罰性賠償。上訴審過程中，巡逥

上訴法院撤銷了懲罰性賠償判决，理由在於 Zimmer 在案件審

理中提出了合理的抗辯主張，Stryker 未能滿足 Seagate 檢驗

標準中的客觀檢驗標準。

最高法院撤銷了兩案的原審判决並發回重申。下面簡要

歸納這一聯合判决的主要内容。

（二）關於美國專利法第284條的解釋

最高法院首次對第 284 條下法院的懲罰性賠償裁量權作

出了解釋。該院認爲，懲罰性賠償不應“在普通的侵權案件中

作出”，“相反，應該作爲對極端侵權行爲的懲罰和報復而設

計”。43地區法院擁有是否給予懲罰性賠償以及具體賠償數額

的裁量權。44最高法院認爲，儘管巡逥上訴法院的 Seagate 標

準認識到了這一點，但這一標準過度僵化，無法容忍地妨礙了

法律賦予地區法院的裁量權，並且可能具有使得最惡劣的專利

侵權行爲人免受懲罰性賠償的效果。45

（三）廢除Seagate標準的客觀輕率要件

最高法院仔細審查了 Seagate 的兩步檢驗標準，毫不猶豫

地廢除了其中的客觀輕率要件。最高法院擔心，“客觀輕率要

件使得最應受懲罰的違法者逃脱懲罰”。46該院表示，“在故意

侵權的場合，我們不清楚爲何獨立證明客觀輕率應該成爲懲罰

性賠償的前提條件”。47在援引其新近的 Octane Fitness 案裁

判規則之後，48該院重申，“一個能够呈現主觀惡意的案件本身

足以使其從原始案件礦中分離出來並確保獲得賠償”，49“懲罰

性賠償的判處不應考慮侵權行爲是否客觀輕率”。50法院特别

批評了由 Seagate 案發展出來的合理抗辯：“這一抗辯的存在

使得侵權人免受懲罰性賠償，即使其行爲並不以該抗辯爲基礎

甚至根本對該抗辯一無所知。根據這一標準，即使没有任何理

由認爲其侵權行爲是可以辯護的，某些侵權人也能够僅僅憑藉

其法律顧問的智謀而逃脱第 284 條規定的任何懲罰”。51

對於客觀條件，最高法院申明，可罰性應當根據行爲人在

被控行爲時的認知狀態來衡量，而不是根據被告在行爲當時不

知道也没有理由知道的事實來决定。52

（四）降低證明標準

延續 Octane Fitness 案的法律邏輯，最高法院否定了

Seagate 標準中關於懲罰性賠償應該根據清晰而有説服力的

證據予以證明的要求。該院認爲，Seagate 標準不符合第 284

條的規定，因爲其要求以清晰而有説服力的證據來證明“輕

率”。 而且，法院注意到，“没有任何過往實踐支持這一提高的

標準”，“專利侵權訴訟向來由優勢證明標準支配”。53

（五）廢棄三分框架式上訴審查標準

同樣沿用 Octane Fitness 案的邏輯，最高法院取消了

Seagate 案的三分框架式上訴審查標準。因而，主觀輕率以及

應否判處懲罰性賠償的最終裁决均應根據濫用裁量權標準予

以審查。54

下述圖表顯示了 Halo 標準相對於 Seagate 標準的主要變

化：

四、Halo案的影響：利弊分析

Halo 案的新規則將對法院判處懲罰性賠償産生重大影

響。這種影響至少包括如下三個方面：一是廢除客觀輕率要件

將實質性提高懲罰性賠償的支持比例，進而導致更高的有意無

視（intentional ignorance）風險；二是降低證明標準將極大提高

被告的法律成本，並進一步强化恐嚇效應；三是懲罰性賠償標

準更加不確定，進而導致更高的法律錯誤成本。

（一）懲罰性賠償支持比率的提高與有意無視效應

1. 客觀輕率要件的廢除與懲罰性賠償支持比率的提高

Seagate 案的客觀輕率要件實質性地限制了判處懲罰性

賠償的範圍。由客觀輕率要件發展而來的合理抗辯通過質疑

專利有效性及侵權，進一步爲被控侵權人提供保護，使其免除

客觀要件

主觀要件

證明標準

上訴審查
標準

Seagate 標準

客觀輕率

被控侵權人知道或者應
該知道其行爲構成侵權

清晰而有説服力

針對不同對象分别適用
三種不同標準

Halo 標準

廢除客觀輕率

被控侵權人主觀故意或者明知
均可能使其被判處懲罰性賠償

優勢證據

統一適用濫用裁量權標準
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懲罰性賠償，這一抗辯可以建立在侵權人行爲當時並不知曉的

要素基礎上。即使對訴争專利有效性和侵權的質疑最終失敗，

這種合理抗辯仍可以否定客觀輕率要件。55 Halo 廢棄了客觀

輕率要件，建立起單獨的主觀輕率要件足以保证判處懲罰性賠

償的新標準。客觀輕率要件的廢除顯然使得被控侵權人逃脱

故意侵權更爲困難，並將顯著提高懲罰性賠償的判處比率。基

於西曼所做的實证研究，我們可以合理預測，Halo 案之後判處

懲罰性賠償的案件比率將比此前大約提高 11 個百分點。56

2. 主觀輕率要件與有意無視效應

根據 Halo 案的新標準，主觀輕率要件本身足以保证判處

懲罰性賠償。主觀輕率成爲認定故意侵權和懲罰性賠償的最

關鍵要素。在美國法上，輕率（recklessness）被界定爲“這樣一

種行爲，行爲人並不追求損害後果的發生，但能够預見到損害

後果發生的可能性並有意冒險”，或者被界定爲“行爲人對其行

爲後果毫不在意的主觀狀態”。57通常，主觀輕率由行爲人採取

被控行爲時的主觀認知所决定。因此，侵權人知曉專利這一事

實即可滿足主觀輕率要件，並將侵權人置於故意侵權和懲罰性

賠償的危險之中。“任何時候，任何個人或者公司獲知與其産品

相關的一項專利，該公司就會陷入麻煩。”58

爲避免被認定故意侵權並承擔三倍賠償責任，生産商和研

發人員就會産生儘量不去閲讀或者獲知與其産品或者方法類

似的任何專利文獻的强烈動機。“他們認爲，你的所知無疑將傷

害你，因此通常來説最好别去知道。”59這種現象被稱爲“有意無

視”。60多個觀察者注意到，有公司或者律師告誡工程師在開展

其研究之前不要去閲讀專利文獻，以免他們對該專利的認知會

導致故意侵權，從而對公司不利。61有些觀察者還發現，許多工

程師從來不把瞭解專利放在首要位置。62 當他們的研究將造就

一項發明時，他們的專利律師在尋求自己的專利保護之前從來

不檢索現有技術；當他們將自己的産品投放市場時，在投放市

場之前不會進行專利研究，僅僅是坐等是否有專利權人主張該

新産品侵犯了其專利權。63

顯然，客觀輕率要件的廢除以及主觀輕率要件重要性的提

高將加重這種有意無視效應。面對被認定故意侵權並承擔懲

罰性賠償責任的更高風險，公司將有更强的動機在被訴侵權之

前忽視專利文獻。這一效應會損及專利制度的一個重要目的

——促進技術信息的傳播。法院早已多次申明過這一思想，

“專利權的授予以該發明向公衆公開爲交换條件”。64 實際上，

專利法中許多基礎規則的設計均以實現促進信息傳播、確保專

利人向公衆公開其發明以及公衆從該種公開中獲益作爲目

標。與之有關的最重要的規則就是關於説明書的規則，要求每

個專利權人以完整、清楚、簡明和準確的語言描述其發明，使得

本領域的普通技術人員能够實施和利用該發明。65如果公衆爲

免於故意侵權而避開專利文獻信息，專利制度的公開目標就會

受挫。66 因此，這種加重的有意無視效應可能對信息傳播造成

負面影響並對合法模仿及基於模仿的改進形成妨礙。

美國最高法院認識到了這一問題。在 Halo 案中，該院提

及，被請求人擔心，無限制的三倍賠償裁量權將妨礙創新，因爲

公司會儘可能避免介入任何專利權。67 但是，最高法院相信這

種現象不會發生，却對此未給出進一步的理由。

（二）證明標準的降低、法律成本的提高與恐嚇效應

1. 證明標準的降低與懲罰性賠償的更高可能性

Halo 案將懲罰性賠償的證明標準從清晰而有説服力的標

準降低到優勢證據標準。事實上，即使在清晰而有説服力的標

準下，證明被告知曉在先專利權的門檻已經非常之低。證明被

告獲知專利以及從官方公報中看到附圖，收到停止行爲通知函

或者專利許可要約，擁有對特定産品市場的廣泛知識，對競争

對手與之競争的産品的過分關注等，均足以證明被告知曉原告

專利，並將被告置於故意侵權或者懲罰性賠償的危險境地。68

被降低的證明標準將進一步降低證明門檻。

這將産生兩個效果。一個是可能引發專利權人發出欺騙

性通知函或者濫發通知函。69另一個明顯效果提高了專利權人

證明故意侵權和獲得懲罰性賠償的可能。這一效果還會因客

觀輕率要件的廢除進一步放大。受這兩股力量的同向推動，故

意侵權和懲罰性賠償的勝訴率將提昇超過 11 個百分點。70

2. 法律成本的提高、濫訴的增加與恐嚇效應

隨着原告獲得懲罰性賠償的證明標準的降低，被告將有更

大的壓力去提交證據以對抗原告訴請。對於被告而言，對抗懲

罰性賠償訴請的最有效方法是法律顧問諮詢意見。Halo 案之

後，法律顧問的諮詢意見函將更加重要，潜在被告將不得不獲

取價格昂貴的諮詢意見函。這將提高被告的法律成本，尤其是
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在專利權人濫發通知函的情况下。根據《美國知識産權法律協

會 2015 經濟調查》，自 2004 年至 2014 年，僅涉及專利權效力

的諮詢意見的中位價格約爲每件專利 1 萬至 1.3 萬美元；僅涉

及專利侵權的諮詢意見的中位價格約爲每件專利 1 萬美元；同

時涉及專利有效性和侵權的諮詢意見的中位價格約爲每件專

利 1.5 萬至 2 萬美元。71 一位曾爲柯達公司提供諮詢的頂尖專

利專家講述了他的故事：在推出商業産品之前，他花了 7 年時

間審查專利，花了 3 年時間審查柯達公司正在開發的方法的

50 個實施例，以確保其不會侵犯既有專利權。儘管他付出了

67 個法律意見的艱巨勞動，柯達公司最終還是被認定侵犯了

來自 7 項不同專利的 20 項權利要求。72

降低的證明標準、濫發的侵權警告函和被告成本的增加預

示了濫訴的可能。一般認爲，原告在如下條件下會選擇起訴：

Pp × V⁃ Cp > 0

這裡的 Pp 代表原告的勝訴概率；V 代表訴訟的預期價值；

Cp 代表原告的訴訟成本。顯然，如果原告預期其訴訟所得超

過其在訴訟中的預期花費，他會選擇起訴。73Halo 案降低了證

明標準，因而提昇了原告勝訴的可能性。訴訟的預期價值因之

提高。在其他條件不變的情况下，這將激勵原告提起訴訟。

被告在訴訟中的願意支付的最高賠償額是 P×V + CD，其

中 CD代表被告的訴訟成本。Halo 案後，訴訟的預期價值（P×

V）因原告勝訴概率的增加而提高。被告的訴訟成本也將因昂

貴的諮詢意見而提高。被告在訴訟中的願意支付的最高賠償

額也將因之提高，這意味着被告將比此前損失更多。這將激勵

原告發起更多的無謂訴訟，以威脅被告進行和解並借此漁利。

專利侵權訴訟的法律成本在美國已經非常之高。根據本

森和穆勒的研究，經歷審判程序、訴訟標的額在 100 萬到 250

萬美元之間的專利訴訟的平均花費爲 210 萬美元；經歷證據開

示程序的同等訴訟的平均花費爲 120 萬美元；經歷審判程序、

訴訟標的額超過 250 萬美元的專利訴訟的平均花費爲 414 萬

美元；經歷證據開示程序的同等訴訟的平均花費爲 259 萬美

元。此處的所有數額均以 1992 年的美元價值計價。74 我們應

該注意到，專利故意侵權的原被告之間可能存在成本不對稱問

題。爲了反駁故意侵權和懲罰性賠償，被告通常不得不提交更

多證據，比原告花費更多的訴訟成本。這將使得原告的濫訴威

脅更加可信，並進一步放大了恐嚇效應。

（三）地區法院裁量權、法律不確定性與錯誤成本

Halo 案中，美國最高法院强調了地區法院在判予懲罰性賠

償方面的裁量權，並批評 Seagate 標準不當限制了地區法院行

使裁量權的能力。因此，該院廢除了 Seagate 案的上訴審查三

分標準框架，對懲罰性賠償統一適用濫用裁量權的上訴審查標

準。不過，該院並未進一步闡述如何在具體案件中行使裁量

權。相反，面對地區法院可能過分輕易作出懲罰性賠償判决的

擔心，美國最高法院相信，歷經近兩個世紀發展而來的良好法

律原則能够導引裁量權的行使。此外，法院還降低了懲罰性賠

償的證明標準。75所有這些變化使得判處懲罰性賠償的標準更

加具有不確定性。

更爲不確定的法律標準，加之更多的專利侵權無謂訴訟，

將進一步提高法律的錯誤成本。一是更多的專利侵權無謂訴

訟會導致更多的假陽性案件（第一類型錯誤）。二是懲罰性賠

償的更低證明標準和法律標準的不確定性會擴大法律錯誤的

分佈。這將同時導致更多的假陽性和假陰性錯誤案件（第二類

型錯誤）。76從社會的角度來看，Halo 標準將導致更大的法律

錯誤成本。

五、Halo之後路在何方

概言之，Halo 案使得專利權人獲得懲罰性賠償更爲容易，

同時也會導致更大的社會成本。在保護專利權和維護技術創

新利益之間的衝突中，Halo 標準更加偏向於專利權人的利益，

未能審慎地維持兩種衝突利益之間的平衡。爲有效維護這一

平衡，或許可以考慮如下措施。

（一）重新考慮專利侵權懲罰性賠償的恰當標準

通常認爲，懲罰性賠償的目的在於懲罰被告的惡劣違法行

爲，威懾被告及他人將來不再實施類似行爲。77爲實現適當威

懾的目標，如果被告確定無疑將對其應負責的行爲承擔責任，

則最優賠償數額（包括補償性和懲罰性賠償）應該大致等於侵

權人行爲造成的損失。其理由在於，如果賠償數額等於損失，

則潜在侵權人在理論上將具有從社會角度來看採取預防措施

的適當動力，同時具有從社會角度來看實施風險行爲的適當動
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力。如果侵權人的損害賠償數額低於其造成的損失，則會發生

威懾不足。相反，如果侵權人的損害賠償數額高於其造成的損

失，侵權人將被迫採取過度預防措施，産品價格將會不適當地

提高，雖有一定風險但對社會有益的行爲可能會受到不當阻

礙。當侵權人有機會逃脱責任時，其應承擔的恰當損害賠償總

額應等於其造成的損害乘以其被認定承擔責任的概率的倒

數。78

利用這一理論，布萊爾和考特將上述思想形成如下公式：79

假定某人侵犯了他人專利權，侵權人因此提高的利潤數額以 π
表示；設定發現侵權行爲的概率爲 P，而侵權行爲未被發現的

概率爲 1⁃P；設定侵權懲罰數額爲 F，則侵權行爲的預期回報

（以 E[R]表示）可以表示爲：

E[R] = P (π ⁃ F) + (1⁃ P) π；
故此，我們可以得到：

E[R] = P π ⁃ PF + π⁃ P π=π⁃ PF
由此很容易知道，如果被控侵權人因侵權所得的利潤少於

其不侵權的利潤，則其將被成功阻嚇。因此，我們得到如下公

式：

π ⁃ PF < 0，即 F > π/P
這就意味着，爲了實現對專利侵權的最佳威懾，我們在確

定懲罰性賠償時應該至少考慮三個因素：準確評估侵權所得；

根據個案準確確定乘數（即認定承擔責任的概率的倒數）；潜在

侵權人可能是風險厭惡型主體。80

雖然 Halo 案並未闡明在確定懲罰性賠償時應考慮哪些因

素，但是巡逥上訴法院事實上已有判例指引地區法院行使裁量

權以决定是否判處懲罰性賠償以及具體賠償數額。81 根據這些

判例，地區法院在作出裁决時需要考慮如下 9 個因素：(1) 侵權

人是否故意抄襲他人的思想或者設計；(2) 當知曉他人的專利

保護時，侵權人是否調查過該專利的保護範圍並善意相信該專

利應屬無效或者未被侵犯；(3)侵權人作爲訴訟一方的行爲表

現；(4) 被告的規模及財務狀况；(5)案件的角力程度；(6)被告行

爲的持續期間；(7) 被告採取的補救措施；(8) 被告的損害動機；

以及 (9) 被告是否試圖掩蓋其不法行爲。82

從懲罰性賠償的經濟理論來看，上訴因素大多與確定懲罰

性賠償並無關聯。或許只有三個要素與懲罰性賠償具有隱含

關聯性。因素（4）和因素（6）可能與被告因侵權所獲利益有關；

因素（9）則可能影響被告逃脱賠償責任的概率。法院應該根據

經濟分析理論重新考慮判予懲罰性賠償時應該考慮的因素。

（二）區别對待特定類型的案件

根據懲罰性賠償的經濟理論，被告的利潤、其逃脱賠償責

任的概率及其風險厭惡的行爲偏好等是决定是否以及給予多

少懲罰性賠償的重要因素。83 這些因素可能因個案情况而發生

變化。如果我們能够從差異化的案件類型中識别出這些因素，

將對懲罰性賠償的確定有所助益。

從專利權人的角度來看，一些類型的專利侵權看上去可能

比其他類型更容易逃脱追究。84布萊爾和卡特指出，侵犯方法

專利權可能不會向外界釋放任何信號；即使該方法用於製造某

些商業産品，確定這些産品如何製造出來也是很困難的或者根

本不可能。85 另一種侵權類型是涉及中間産品的專利，該中間

産品被置入最終産品當中並改變了其外形或者性質，導致其難

以被發現。被告逃脱侵權責任的概率可能還與專利侵權産品

在市場上的銷售或者專利許可方式有關。如果專利侵權産品

不在公開市場上銷售，而是通過一對一協商式的競標方式銷

售，則同樣難以被察覺。對於上述專利糾紛，法院應該比其他

類型專利糾紛更傾向於作出懲罰性賠償。

（三）引入分割賠償制度

Halo 標準將顯著提高懲罰性賠償概率，降低證明責任，提

高被告的法律成本。顯而易見的是，這可能導致 Halo 案之後

出現更多無謂訴訟，增强恐嚇效應。訴訟數量越多，當事人承

受的訴訟成本越高，整個社會付出的成本就越大。因此，在其

他條件不變的情况下，通過判處懲罰性賠償來激勵訴訟是不可

取的。86 分割賠償制度可能是緩解這一效應的有用工具。根據

分割賠償制度，原告只能獲得被告支付的懲罰性賠償的一部

分，剩餘部分將歸屬公共機構。這一制度削弱了原告發動無謂

訴訟的動機，同時又不會减弱侵權威懾，因爲被告應支付的賠

償數額並未改變。目前，美國有 13 個州已經制定了分割賠償

制度，其中 8 個至今具有法律效力。87由於 Halo 案對於法律成

本的負面影響，引入分割賠償制度將是有益的。
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六、結論—兼及對我國專利侵權

懲罰性賠償的啓示

專利法體現了保護專利權和維護技術創新利益的微妙平

衡。通過廢除客觀輕率要件、降低證明標準和提高社會法律成

本，Halo 案似乎並未實現這一平衡。Halo 案昭示着懲罰性賠

償大門洞開。從經濟分析的角度而言，重新考慮行使裁量權的

適當標準、區别對待特定類型專利侵權案件、引入分割賠償制

度，將有助於緩解 Halo 案帶來的負面影響。

我國現行商標法已經引入了惡意侵犯商標權的懲罰性賠

償制度。88如無意外，正在醖釀中的專利法修正案也將引入懲

罰性賠償制度。89針對 Halo 案的上述分析對於我國知識産權

法中的懲罰性賠償制度亦不乏啓示。第一，必須認識到，懲罰

性賠償並非越高越好。過高的懲罰性賠償可能會引發濫訴，造

成對社會有益的生産和研發行爲的過度威懾。這一點值得我

們警惕。第二，還應注意到，懲罰性賠償的决定性因素是被控

侵權人逃脱侵權責任的概率。這個概率越高，懲罰性賠償的數

額就相應越高。兩者之間的關係是：懲罰性賠償數額（含補償

性賠償）=侵權所得/（1⁃逃脱侵權責任的概率）。應該根據不同

侵權類型和個案具體情形，確定侵權人逃脱侵權責任的概率，

進而確定適當的懲罰性賠償數額。侵權人的主觀惡意與懲罰

性賠償並無太多關聯性。第三，懲罰性賠償對不同知識産權侵

權行爲的作用機制可能有所差異。相比專利侵權而言，商標侵

權和版權侵權行爲更容易爲權利人所察覺，除假冒商標和盗版

行爲外，商標和版權侵權人逃脱侵權責任的概率相對較低。因

此，在商標侵權和著作權侵權案件中，對於假冒商標和盗版行

爲應更多考慮懲罰性賠償。對於專利侵權行爲，則應根據個案

情况慎重處理，避免過度的懲罰性賠償引致影響科技信息傳播

和創新的寒蟬效應。■
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