
當專利侵權行爲被確認時，法院應專利權人要求發佈禁

令 1，禁止侵權人繼續使用其專利，不僅是權利人被侵權時很重

要的一個救濟手段，而且幾乎是當然手段，因爲既然被判侵權，

則該行爲具有違法性，當然不應允許其繼續進行，否則將持續

損害權利人的利益。因此，當美國最高法院於 2006 年在 eBay

案 2中推翻了聯邦上訴法院的判决並發回重審，地區法院基於

比例測試判定侵權人即 eBay 公司不必停止使用涉案專利，在

專利司法和學術界引起了巨大的震動就不足爲奇。那麽，eBay

案之前是否存在比例性測試？美國最高法院爲什麽在 eBay 案

中做出如此判决？比例性測試在美國專利侵權禁令救濟中是

如何適用的？適用效果如何？本文擬就這些問題做一探究，以

期抛磚引玉，對我國專利法制建設有所裨益。

一、eBay案之前禁令在美國專利

侵權案中的運用：一般規則/當然規則

長期以來，損害賠償和永久禁令一直被視爲相互補充的權

利救濟措施：損害賠償是對過去已實現損害的補償，禁令是對

未來未實現損害的預防。美國《專利法》第 284 條規定了專利

權人有權要求侵權人對其所造成的損害予以足額補償,《專利

法》第 283 條則規定法院可以根據衡平原則以其認爲合理的條

件，向侵權人發佈禁令。該條規定自美國現行《專利法》於

1952 年頒佈以來從未更改，甚至可以追溯到 1870 年《專利

法》3。而且，規定發佈禁令的條款在規定損害賠償的條款之前，

暗示頒佈禁令比損害賠償對權利人可能更重要，因爲一個行爲

既然被法院確認爲侵權行爲，則自然失去了存在的合法性，理

應禁止；且其繼續存在將進一步侵犯權利人的權利並造成損

失。從形式主義的角度來看，禁令救濟是對排他權的唯一充分

保護。從邏輯上講，排他權意味着排除他人對其權利的染指。

因此，禁令救濟是唯一真正符合專利權的救濟類型。

在專利侵權案件中發佈禁令是非常普遍的做法。至少從

19 世紀初以來，美國法院通常都會對專利侵權人發佈禁令 4。

因爲專利權被認爲是一種排他權，而如果允許侵權人在支付一

定的金錢賠償後即可違背專利人意願使用其發明，那麽專利權

人的排他權就淪爲具文了。1908 年 Continental Paper Bag

Co. v. Eastern Paper Bag Co. 案 5判决即是該觀點的典型代

表。該案原告擁有一種紙袋自動打開的專利，但却未使用。相

反 ，被告却使用了該種技術。當原告指控被告侵犯了其專利權

並要求法院禁止被告繼續使用其專利技術時，被告請求法院駁

回原告的禁令動議，因爲原告根本没有使用其專利技術，而是

將該專利用作打擊競争對手的工具。美國最高法院肯定了專

利權是一種財産權，故專利權人與其他財産權人一樣，有權使

用自己的專利技術並禁止他人從其專利技術中受益。專利權

的核心是排他權。在法律規定的時間範圍即專利有效期内專

利權人有禁止他人使用其設備的權利，該權利不取决於他本人

是否使用該設備。無論其動機如何，專利權人禁止他人使用其

擁有專利的技術的排他權都應受到法律的保護。如果不能排

除他人對其權利的侵犯，則專利權的排他性就無從談起。因

此，除非涉及公共利益，法院不得僅以專利權人未使用其發明

爲由拒絶向其提供禁令救濟。這一判决後來得到了美國各法

院的遵循。在很長時間内，永久禁令甚至被認爲是唯一能够充

分保護專利權免受妨害的補救辦法，因此，法院通常在確認專

利侵權後“理所當然地”發佈禁令 6。

當然，作爲一種衡平法上的救濟手段，美國法院也承認禁

比例性測試在美國專利侵權
禁令救濟中的適用

-羅莉-
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令並非自動頒發，而是應基於“衡平原則”。Roche Prod., Inc.

v. Bolar Pharm. Co. 一案的判决指出，衡平法管轄權的目的是

通過協調公共利益和私人利益，並考慮特定情况，爲特定案件

提供救濟。美國《專利法》第 283 條不僅提到了法院在頒發“禁

令”時應基於“衡平原則”，並且該條規定法院“可以（may）”而

不是“應當（shall）”發佈禁令。因此，禁令的發佈不是自動的，

否則國會即應該改寫該條文，以使得其更爲明確 7。不過，美國

《專利法》只規定法院以其認爲合理的條件適用衡平原則，但並

没有有約束力的原則指導什麽樣的條件是合理的。8司法實踐

也並没有形成對於衡平原則應如何適用的清晰的指引。儘管

美國最高法院在 eBay 案件中提到衡平原則適用所應遵循的四

因素測試早已建立，但一些學者指出，根本不存在所謂的“傳統

測試”這類東西，並表示在 eBay 案之前從來没有聽説過所謂的

“四因素測試”9。另外，最高法院在 eBay 判决中引用的兩個案

例都没有對永久禁令進行四因素測試：在 Amoco 案 10中所涉

及的是臨時禁令而非永久禁令，而在 Romero⁃Barcelo 案 11中，

雖然争議中的禁令是在一次完整的審判結束時批准的，但它只

是臨時性質的。雖然 eBay 案中提交的一些法庭之友信中提到

了四個傳統考慮因素，但這些信没有引用相同的四個因素，而

且没有一個提供了像最高法院那樣表述完整的内容。12

可以肯定的是，在 eBay 案之前，侵權人需要有非常充分的

理由才有可能讓法院駁回專利權人的禁令動議。一般認爲，公

共政策傾向於保護有效專利所保障的權利，因此，專利權人行

使其以排他權爲核心的合法權利一般也合乎公共利益，因此在

其權利遭到侵犯時法院通常會發佈禁令 13。法院只有在極少數

情况下，爲了保護公共利益才會行使否决禁令救濟的自由裁量

權。14有學者估計，在 eBay 案之前只有不到 5%的專利權人的

禁令動議被法院駁回 15。

並非任何公共利益都可以構成不發佈禁令的理由。例如

在前述 Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.

案中，侵權人辯稱該案專利權人獲得專利權後自己不使用、也

不許可他人使用，不符合公共利益。但法院裁定，原告爲了保

持較低的紙袋生産成本而保留其專利，不將其專利許可給任何

人，並不會對公衆造成傷害，因此不需要通過發佈禁令的方式

削弱其專利的獨家使用權 16。通常必須存在危害公共健康的可

能性，法庭才可能考慮不發佈禁令。因爲如果在確認侵權行爲

後不發佈禁令，取而代之以金錢賠償，則事實上將專利權人和

侵權人之間的關係變成了强制許可。而“强制許可是由國家强

制執行的自願買方和不自願賣方之間的非自願合同”，除了公

共健康或安全的罕見例外情况外，這種强制許可與財産權的排

他性完全相悖 17。

只有在極少數的涉及有毒物質、醫療器械或藥物的案件

中，法庭才駁回了專利權人的禁令動議。例如，在 City of Mil⁃

waukee v. Activated Sludge, Inc.,一案 18中，第七巡迴上訴法

院拒絶對使用原告擁有專利的污水處理方法的侵權人下達禁

令。因爲如果法院批准禁令，則該城市將不得不向密歇根湖傾

倒未經處理的污水，將“危及 50 多萬人的健康和生命”。因此，

法院基於公共衛生利益拒絶了原告的禁令請求，並對該市實施

强制許可，判令其向專利權人支付使用該專利發明的費用。在

Schneider (Europe) AG v.SciMed Life Sys., Inc 案 19中，原告

對一種外科醫生使用的快速交换導管擁有專利。法院瞭解到

許多醫生當時非常依賴涉案侵權産品，因此法院雖然授予了原

告禁令，但將禁令的生效時間推遲到從判决開始一年後，以便

外科醫生們能够有充足的時間更换侵權産品、外科手術不至於

因爲該案專利糾紛而受到干擾。法院還判令專利持有人在過

渡期内按産品價格 15%的費率收取專利使用費。同樣出於公

共衛生利益的考慮，聯邦巡迴法院駁回了專利權人對地區法院

濫用自由裁量權的指控，維持了一審判决 20。

二、eBey案與比例性測試的確立

eBay 於 1995 年開始經營在綫交易市場，允許其客户通過

拍賣形式或通過“立即購買”功能以固定價格銷售商品,在全球

擁有超過一億的註册用户。MercExchange 則是一家以許可

他人使用其專利技術爲業的公司。該公司起訴 eBay，指控後

者故意侵犯了其多項專利。陪審團認定 eBay 的“立即購買”功

能侵犯了 MercExchange 的“專利‘265’”。地區法院據此判

决 eBay 向 MercExchange 支付 3000 萬美元的賠償，但駁回

了 MercExchange 要求禁止 eBay 在其網站中繼續使用其涉

案專利的禁令動議。地區法院認爲，MercExchange 是一個專
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利非實施主體，不僅没有、也不打算自己實施該專利，21其存在

的主要意義在於通過訴訟使得其專利得以實施；22而且它已表

示願意將專利許可給被告，所以在没有禁令的情况下，它不會

遭受無法彌補的損害。故金錢賠償對於該案專利權人來説是

一種充分的補救措施。

在二審中，美國聯邦巡迴上訴法院推翻了地區法院的裁

决，裁定 MercExchange 有權獲得禁令。上訴法院指出，由於

“專利中承認的排他權是財産概念的本質”，因此，一般規則是，

一旦判定侵權和有效性，法院將發佈永久禁令。只有在非常罕

見的情况下，爲了保護公共利益，才會拒絶禁令。而在本案中，

地區法院没有提供任何有説服力的理由來證明本案具有足够

的例外性，未能證明駁回禁令請求是正當的。針對地區法院對

MercExchange 不實施專利、只是希望獲得專利許可的指責，

上訴法院强調，禁令補救措施對所有專利權人都是平等的，無

論他們是實施自己的發明還是選擇將自己的專利許可給他

人 23。

最高法院調取案卷審查後做出了發回重審 24的判决，指出

地區法院錯在僅僅因爲專利權人不實施專利就不支持其禁令

請求；而聯邦巡迴上訴法院的所謂的專利侵權將導致自動發佈

禁令的“一般規則”背離了傳統的“四因素測試”，是站不住脚

的。美國最高法院認爲，並不存在所謂的專利案件特有的“一

般規則”，即在没有特殊情况時必須發佈禁令。托馬斯大法官

指出，“僅排除的法定權利證明了支持永久禁令救濟的一般規

則是合理的”，一項權利的設定不同於爲侵犯該權利的行爲提

供補救措施。傳統的衡平法中用於確定是否頒發禁令的四步

測試法也適用於專利法案件，即尋求禁令的一方必須滿足四個

要求：（1）其遭受了無法修復的損害；（2）其在法律上没有充分

的救濟措施；（3）在衡量原告和被告之間的困難之後，公平的補

救是合理的；這一因素賦予初審法院自由裁量權，如果禁令救

濟會給侵權人帶來嚴重困難，相反只會對權利人造成輕微傷

害，則可以拒絶發佈禁令救濟；（4）發佈禁令符合公共利益 25。

美國最高法院指出，專利的排他性權利受專利法其他條款的約

束，其中包括法院拒絶禁令的自由裁量權。

eBay 案所確立的四因素測試將長期以來專利司法實踐中

只要有侵權就發佈永久禁令的慣常做法修改爲基於衡平考量

的四因素測試 26。由於第三和第四個測試涉及到權利人的損失

和侵權人以及公衆損失之間的對比，因此也被稱爲比例性測

試。eBay 判决很快被認爲是當年最重要影響最深遠的判

决 27。儘管有人懷疑 28，但大多數人認爲 eBay 判决將可能“徹

底顛覆專利禁令的做法”。29eBay 案件後的短短數週内，就有

多個案件的專利權人申請禁令的動議遭到了地區法院的駁

回。例如在 z4 Techs., Inc. v. Microsoft Corp. 案 30中，美國德

克薩斯東區聯邦地區法院駁回原告申請永久禁令的動議，並命

令原告就被告微軟在判决後的侵權行爲另行提出單獨的金錢

賠償訴訟。在 Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc.,案 31中，美

國德克薩斯東區聯邦地區法院再次駁回了原告的禁令動議，代

之以給被告頒發了强制許可，並要求被告每銷售一個含有涉案

專利的産品即向原告支付 1.6 美元的專利許可費。在 Mon⁃

santo Co. v. Scruggs 案 32 中和 Int’l Rectifier Corp. v. IXYS

Corp. 案 33中，地區法院發佈的永久禁令則被聯邦巡迴上訴法

院駁回。在 Paice LLC v. Toyota Motor Corp. 案 34中，專利權

人對其禁令的動議被地區法院駁回不服，上訴至聯邦巡迴上訴

法院，未獲成功。

不過，雖然 eBay 案中最高法院所有的大法官一致同意不

發佈禁令，但對於究竟應如何適用該包括比例測試在内的四元

素測試並没有給出十分清晰的指示。儘管從形式上看，該判决

是一個意見一致的判决，但恰恰兩位大法官的協同意見表明他

們在判决的具體分析上有很大分歧。有學者指出，該判决引發

的問題比它解决的問題更多 35。由於 eBay 案中的多數意見在

條款上非常籠統，而且協同意見也非常分歧，eBay 案的影響將

取决於下級法院如何從協同意見中獲得指導。

三、eBay案後比例性測試在美國專利侵

權禁令救濟中的適用

由於 eBay 案判决將長期以來專利司法實踐中只要有侵權

就發佈永久禁令的慣常做法修改爲基於衡平考量的四因素測

試，但却並未給出如何適用該測試的清晰的指引，eBay 案之後

專利權人在遭到侵權時能否獲得禁令救濟變得不那麽確定

了。例如，第五巡迴法院在前述的 z436和 Paice37兩個案件中

專題文章 《中國專利與商標》2022年第3期32



都駁回了涉案專利權人的禁令動議。但就在 Paice 案判决頒

佈的第二天，第五巡迴法院又在 TiVo Inc. v. EchoStar Corp.

案 38中做出了發佈禁令的裁决。

儘管 eBay 案没有動摇禁令作爲專利權人所能獲得的主要

法律救濟的地位，但專利權人獲得該救濟的比例明顯下降。據

統計，eBay 案之前 95%的專利權人都可以在侵權行爲確立後

獲得禁令救濟；eBay 案之後至 2012 年，這一比例降到約

75%39。其中非專利實施主體的禁令動議被拒的可能性顯著增

加。美國聯邦貿易委員會在一份報告中指出，“非專利實施主

體比專利實施主體收到禁令的可能性更小”，其中專利實施主

體獲得禁令救濟的比例爲 83% ，而非專利實施主體獲得禁令

救濟的比例只有 43%40。有美國學者更聲稱 eBay 案後只有約

26%的非專利實施主體獲得了地區法院的永久禁令 41。從法院

來看，聯邦巡迴法院通常比地區法院更利支持發佈禁令。據統

計，在確認侵權行爲後發佈禁令的地區法院判决在其後的上訴

中得到支持的比例爲 88%，而拒絶發佈禁令的地區法院判决在

上訴中得到支持的比例則下降到 53%。42

儘管没有明確的指引，但梳理美國法律近年來的案例，可

以發現法院在適用比例性測試時考慮的因素主要有：

原告的市場狀况。法院一般支持專利權人利用專利來保

護其市場份額的訴求，故涉案專利對權利人市場份額的重要性

是法院適用比例性測試的重要考慮之一。如果專利權人的市

場份額不受侵權行爲影響，禁令的必要性就不再那麽緊迫。反

之，如果專利技術對原告業務至關重要，則法院更傾向於支持

授予禁令。例如，在 i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp.

案 43中，法院之所以授予了永久禁令，部分原因是“原告的大多

數産品都基於”涉案專利，並且“[原告的]市場份額、收入和業務

戰略也與專利所保護的方法有相似的聯繫”。在 Acumed v.

Stryker 一案 44中，地區法院在决定是否發佈禁令也對原告“公

司的相對規模和禁令將可能産生的相關商業影響”進行了考

察。但是，原告嚴重依賴專利或原告是一家小公司這樣的事實

並不當然證明比例性測試的天平應傾向於原告。在 ActiveVi⁃

deo Networks, Inc. v. Verizon Communications, Inc. 中，聯邦

巡迴上訴法院在發回重審裁定中指出，專利權人是一家規模較

小的公司、對專利的依賴程度高於被指控的侵權人這一事實並

不重要，尤其是在專利權人和被控侵權人不在同一市場競争的

情况下 45。

原被告之間是否存在直接的競争關係。如果原被告之間

存在直接的競争關係，法院一般認爲比例性測試對專利權人有

利。如果原告不銷售任何體現涉案專利發明的産品，法院可能

會認爲比例性測試有利於被告 46。eBay 判决之後的案例，當原

被告之間存在直接競争關係時，法院大都發佈了禁令。47原被

告之間不存在直接競争關係的，授予禁令的可能性大大降低。

在 2018 年的專利侵權案件中被駁回禁令動議的，原被告都不

處於直接的市場競争關係中。48例如，在 Sundance Inc. v. De⁃

Monte Fabricating Ltd. 案 49中，法院拒絶發佈禁令，理由是侵

權人與專利權人的競争程度很低。事實上，由於被告産品的侵

權部分只是原告産品的一個特徵，對專利權人的市場影響可以

忽略不計。專利權人的任何銷售損失都可能另有原因，不能完

全歸因於被告。

專利産品在被告産品中的比重。例如在 z4 v. Microsoft

案中，法官認爲，微軟僅將侵權技術作爲其軟件的一小部分使

用，任何微軟 Windows 或 Office 軟件的消費者都不太可能僅

僅爲了本案原告的軟件而購買微軟的産品，故拒絶了原告的禁

令請求 50。在 Paice LLC 訴豐田汽車公司一案 51中，法官將原

告 Paice 所證明的無法彌補的傷害與被告豐田遭受的困難進

行了比較，如業務中斷、對混合動力汽車市場的潜在不利影響

以及對豐田聲譽的潜在損害。法院通過將陪審團裁定的合理

使用費（每件 25 美元）與豐田汽車的總價值（每輛數萬美元）進

行了比較。而且如果發佈禁令，還意味着豐田必須召回其已售

出的車輛，豐田將付出的代價，無論是金錢還是人力、時間、商

譽等，顯然相比本案專利權人因爲不能獲得禁令而遭受的代價

大得多。

禁令對被告的影響。如果侵權人不會因爲禁令遭受損失，

則顯然比例性測試有利於權利人。在 Wald v. Mudhopper Oil⁃

field Services 案 52中，被告 Mudhopper 只是説禁令是不必要

的，但没有具體指出禁令會給它帶來什麽損害。儘管 Mudhop⁃

per 立即停止了銷售其侵權産品，並聲稱不再打算銷售該産品，

但法院認爲，其故意侵權以及未能證明其不再擁有侵權庫存，

故有必要發佈禁令。在適用比例性測試時，聯邦巡迴上訴法院
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通常不會過多地考慮被告的市場訴求。如果專利發明僅構成

被告銷售的一小部分，法院更有可能授予禁令 53。法院認爲，被

告不能僅僅因爲它比專利權人弱小，或因爲其主要産品是侵權

産品而逃避禁令。54。如果發佈禁令會使被告不得不退出市

場，這是一個會被納入考慮的因素，但却不是比例性測試中具

有决定性意義的 55。在比例性測試中，法院不會考慮被告的“製

造侵權産品産生的費用”（即設計和營銷侵權産品的沉没成本）

和“重新設計侵權産品的成本”56。

被告是否可以獲得非侵權替代品。如果被告有現成的非

侵權替代品，或者被告可以很容易繞過産品的侵權特徵，那麽

法院一般會認爲比例性測試不利於被告 57。例如在 2015 年的

蘋果訴三星的一個判决中 58，法院即基於此理由支持了蘋果對

三星的禁令動議。

專利權人是否有意許可侵權人使用其專利。專利權人是

否有意將涉案發明許可給另一方也是一個考慮因素，但在比例

性測試中不是决定性的。這一點是 eBay 案中地區法院决定背

離之前的確認侵權即發佈禁令的慣常做法的重要理由，也是其

後若干個案件專利權人的禁令動議被駁回的原因。例如在

Toyota 案中，法官發現本案原告在知道豐田侵犯其專利權後聯

繫過豐田，意圖將其專利許可給後者使用。因此，法官認爲這

證明了本案專利權人的目標是金錢賠償，而不是專利本身的排

他性，故判决豐田支付賠償金而不是禁止豐田使用涉案專利可

以更好地實現其專利權 59。

是否發佈禁令對原被告所産生影響的比較。在考慮上述

因素之後，法院通常仍會對是否發佈禁令對原被告所産生影響

進行比較。前述 Toyota 案即是較爲典型的例子。如果不授予

禁令對原告的影響與授予禁令對被告的影響極爲不成比例，即

原告行使其排他權的自由雖然因爲未獲得禁令而受到一定的

影響，但如果該影響可以通過金錢賠償得到相對補償，而反之

授予禁令會對被告造成巨大的損害，則法院最後做出不授予禁

令的裁决。有時候，不授予禁令對原告造成的損害也會遠大於

被告因爲禁令遭受的損失。例如，在 Celgard, LLC v. LG

Chem, Ltd. 案中，法院認爲，就涉案專利争議是否發佈禁令將

對原被告的市場競争産生重大影響，如果不授予原告禁令，則

原告很可能被排除在汽車市場之外；而發佈禁令，被告將不得

不爲原告提供的物資支付稍高的費用。相比之下，前者的損害

似乎是無法彌補的，而後者的損害是可以賠償的。因此，法院

認爲，比例性測試的結果顯然有利於原告。60

不過，比例性測試所起的作用似乎有限。在 eBay 案判决

後的案件中，專利權人是否遭受“不可彌補的損害”和“除此之

外没有充足的法律救濟”這兩個因素在是否授予禁令的考慮中

仍起着决定性的作用。正如 Roberts 法官在 eBay 案中的協同

意見所述，法院傾向於認爲發佈禁令是强調衡平測試的前兩個

因素的自然結果，即原告必須證明自己遭受了無法彌補的損

害，法律上可用的補救措施不足以補償這種損害 61。法院一般

認爲，比例性測試與不可彌補的損害和法律救濟不足因素會有

利於同一方當事人，即當專利權人能够證明其因侵權行爲遭受

了不可彌補的損害和難以獲得充足的法律救濟，那麽比例性測

試的結果通常會認爲不授予禁令給專利權人造成的損害大於

侵權人因禁令所應承擔的損失。類似地，除了法院認定“公共

利益”因素爲中性的少數案件外，法院還認定公共利益因素與

不可彌補的損害和法律救濟不足因素也會有利於同一方當事

人 62。

四、專利侵權禁令救濟中

比例性測試的影響

通過比例性測試的引入，eBay 案判决使得侵權人不再是

“慣常性”地被發佈禁令，而是有可能通過侵權獲得實質上的

“强制許可”，可以説給侵權人開啓了“高效”侵權之門：即侵權

人可以評估其侵權行爲帶來的收益和可能因此承擔的損失以

决定是否要侵權。這一方面給法院在行使其自由裁量權增加

了彈性，但這也給發明人、企業、投資者以及專利律師們留下了

一些擔憂和不確定性。

評價比例性測試在美國專利侵權禁令救濟適用中的影響，

必須考慮 eBay 案産生的背景。本世紀初以來，非專利實施主

體的增多以及專利訴訟數量的增加促使人們重新考慮禁令是

否應該作爲侵權認定的當然補救措施 63。另外，專利訴訟極爲

昂貴，越來越多的專利訴訟成本太高、太耗時、太不確定。64這

雖然對於保護專利權人有利，但也增加了後續的發明人的成
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本。禁令成爲專利權人在專利許可談判中的重要杠杆作用，因

此，大公司的專利申請和專利訴訟越來越多 65。比例性測試顯

然降低了非專利實施主體在專利許可談判中的籌碼，在一定程

度上促進了非專利實施主體與專利實施者的合作。

從激勵創新的角度來看，過於强大的知識産權保護體系可

能並不是最好。這同樣適用於專利權持有人可用的補救措

施。如果補救措施的授予方式允許向專利持有人支付過高的

專利使用費，那麽它們不利於實現知識産權法促進創新的目

標。這正是比例性測試可以介入並發揮作用的地方。■
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Where patent infringement is confirmed, the court shall
grant an injunction 1 upon the request of the patentee to en⁃
join the infringer from continuing using his patent. This is
not only a very important relief for infringement, but also an
almost natural means. Since the infringing act is illegal, it
should not be allowed anymore; otherwise the interest of
the right holder will be continuously impaired. Therefore, it
was no wonder that patent judicial and academic circles
were so astonished when the U.S. Supreme Court vacated
the judgment of the Federal Court of Appeal in the eBay
case 2 and remanded the case for further proceedings in
2006 and the District Court decided based on the propor⁃
tionality test that the infringer, namely eBay, did not have to
stop using the patent in suit. Did the proportionality test ex⁃
ist before the eBay decision? Why did the Supreme Court
make such a judgment in the eBay case? How does the pro⁃
portionality test apply to the injunctive relief for patent in⁃
fringement in the U.S.? How effective is the proportionality
test? This article is going to delve into these issues in a bid
to provoke further discussion and provide valuable refer⁃
ence to the construction of China’s patent law system.

I. Application of injunction in the U.S.
patent infringement cases before the
eBay case: General rules/natural rules

Damages and permanent injunction have always been
regarded as complementary reliefs for a long time: damag⁃
es award is the compensation for the past injury that has
been incurred, and injunction is the precaution against fu⁃
ture injury that has not been incurred. 35 U.S.C. § 284 stipu⁃
lates that the claimant is entitled to require the infringer to
pay damages adequate to compensate for the infringe⁃
ment. 35 U.S.C. § 283 stipulates that the court may grant in⁃
junctions to infringers in accordance with the principles of
equity on such terms as the court deems reasonable. This
Section has never been changed since the promulgation of
the current Patent Act in 1952 and can ever be traced back
to the Patent Act 3 of 1870. Moreover, the provision concern⁃
ing the grant of injunctions goes before the provision con⁃
cerning damages award, which implies that the injunctions
may be more important to right holders than damages on
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