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应避免作出将从属权利要求的整个范围排除在外的解释  

 

在 Littelfuse, Inc. 诉 Mersen USA Ep Corp. 一案（上诉案件编号：21-2013）中， 

联邦巡回上诉法院撤销了一项违反权利要求区分原则的权利要求解释，该解释剥夺了若干从属权利要求的独立范围。  

 

Littelfuse 起诉 Mersen 侵犯专利权。在 Mersen 的要求下，地区法院将两项独立权利要求解释为需要一个多件式装置。Littlefuse 

不服根据该权利要求解释得出的非侵权判决，并提起上诉。   

 

联邦巡回上诉法院认为，地区法院对独立权利要求的多件式解释是错误的，因为有四项从属权利要求需要一个单件式设备。根据地区法院
的解释，这些从属权利要求被不当地变得毫无意义，因为它们没有明确的范围。因此，联邦巡回上诉法院撤销了地区法院的权利要求解释
和非侵权判决。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2013.OPINION.4-4-2022_1930596.pdf


 

 

 

 

 

 

提高证明诱导侵权的标准 

 

在 Roche Diagnostics Corporation 诉 Meso Scale Diagnostics, LLC 一案（上诉案件编号：21-

1609）中，联邦巡回上诉法院认为，诱导侵权的认定需要知道诱导行为构成专利侵权，而这一侵权可以通过认定“故意视而不见”来确定
，故意视而不见是一个超出鲁莽和疏忽的有限范围的标准 。 

 

1995 年，作为与 Igen International 的研究协议的一部分，Meso 成立。该协议授予 Meso 

在研究期间开发的所有技术的全球独家许可。2003 年，Roche 从 Igen 

获得了在“人类患者诊断”领域开展业务的许可。同年，BioVeris 获得了 Ingen 的专利所有权。2007 年，Roche 收购 BioVeris 

并开始指导其客户忽略领域限制标签。2010 年，Meso 提起诉讼，指控 Roche 违反了领域限制，从而违反了 2003 

年的交易。地区法院裁定 Meso 不是 2003 年协议的一方，只有 BioVeris 可以执行领域限制。 

 

2017 年，Roche 提起诉讼，寻求宣告式判决，即宣告其没有侵犯 Meso 因 1995 年许可协议而产生的专利权。Meso 

反诉专利侵权。在审判中，陪审团认定，Meso 对涉案专利权利要求拥有专有权，且 Roche 既直接侵犯了 Meso 

的专利权，又存在诱导侵权。地区法院驳回了 Roche 在审后提出的质疑侵权、诱导侵权和损害赔偿的动议。然而，地区法院批准了 

Roche 关于故意的动议，驳回了 Meso 关于增加损害赔偿的动议。地区法院还以 Meso 

放弃对另外三项专利的强制侵权反诉为由，就这些专利作出了非侵权决定。 

 

联邦巡回上诉法院维持了直接侵权认定，推翻了诱导侵权认定，撤销了损害赔偿裁决，并将案件发回，要求对损害赔偿进行新的审判。  

 

联邦巡回上诉法院认定，在驳回 Roche 

关于诱导侵权的动议时，地区法院错误地适用了过失标准，而不是要求特定意图。联邦巡回上诉法院强调，地区法院错误地裁定特定意图
需要被控侵权人“知道或应该知道其行为会诱导实际侵权”。联邦巡回上诉法院注意到故意和诱导的意图标准之间的相似性，并认定地区法
院的裁定与其明确认定的 Roche 主观认为其没有侵权或诱导侵权相矛盾。  

 

联邦巡回上诉法院进一步认定，所指控的诱导行为发生在专利损害赔偿时效期之外。地区法院依赖于持续影响这一概念；然而，联邦巡回
上诉法院对这个概念持谨慎态度。联邦巡回上诉法院表示，即使这一概念是合理的，Meso 

亦未能证明在损害赔偿时效期之前发生的诱导行为实际上导致了在损害赔偿时效期内的直接侵权行为。 

 

联邦巡回上诉法院还撤销了地区法院关于另外三项专利的非侵权决定。联邦巡回上诉法院认为，强制反诉规则禁止提出未来诉求，但该规
则并不认可仅仅因为未能主张强制反诉而对宣告式判决诉求作出不利判决。联邦巡回上诉法院撤销原判并将案件发回重审，要求适当处理
妥为提出的宣告式判决诉求。 

 

Newman 法官对此持有异议，认为由于 Meso 不拥有对涉案专利权利要求的许可，因此诱导侵权和直接侵权均应予撤销。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-1609.OPINION.4-8-2022_1933410.pdf


 

 

 

 

 

 

“柔韧”的用语导致“弹性”的专利权利要求 

 

在 Niazi Licensing Corporation 诉 St. Jude Medical S.C., Inc. 一案（上诉案件编号：21-

1864）中，联邦巡回上诉法院认为，以权利要求用语和书面描述提供示例可以使描述性词语明确。 

 

Niaizi 起诉 St. Jude 侵犯其专利，该专利涉及一种无需重大操作即可插入冠状窦的导管。Niaizi 指控 St. Jude 

直接侵权和诱导侵权。地区法院裁决，除一项涉案权利要求外，其他所有权利要求均因不明确而无效。Niaizi 

对地区法院关于不明确、诱导侵权和证据认可的裁决提起上诉。   

 

联邦巡回上诉法院推翻了地区法院的认定，即“弹性”和“柔韧”这两个词语使 Niazi 

的权利要求变得不明确。联邦巡回上诉法院适用了最高法院确立的 Nautilus 

测试法，以确定使用描述性词语（即“弹性”和“柔韧”）是否产生“未能以合理的确定性告知本领域技术人员关于发明范围”的权利要求。  

 

对于“弹性”一词，法院认为，权利要求用语和书面描述提供了足够的指导，可以向普通技术人员传达弹性外导管是指具有形状记忆和刚度
的外导管，使得其可以恢复至原状。此外，权利要求提供了可以制成外导管的弹性材料的示例（例如，“编织硅橡胶”）。  

 

虽然对“柔韧”一词的指导较少，但法院仍然认为书面描述提供了许多“柔韧”内导管的示例。例如，该等权利要求规定“可滑动地设置在外
导管中的柔韧内导管”。此外，说明书指出，柔韧的内导管“由更柔韧的柔软材料（诸如硅胶）制成”，没有“纵向编织，这使得它非常灵
活，并且能够适应各种形状。” 

因此，联邦巡回上诉法院认为，当结合内在证据解读时，本领域普通技术人员可以合理确定地理解该等权利要求的范围以及“弹性”和“柔
韧”等词语的含义。联邦巡回上诉法院维持了地区法院关于诱导侵权和证据认可的裁决。    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-1864.OPINION.4-11-2022_1934126.pdf


 

 

 

 

 

 

通知函和通信可能构成属人管辖权的基础  

 

在 Apple Inc. 诉 Zipit Wireless, Inc. 一案（上诉案件编号：21-

1760）中，联邦巡回上诉法院认为通知函和相关通信可能足以确立指定诉讼地的属人管辖权。 

 

加利福尼亚州原告 Apple Inc.（“苹果”）在加利福尼亚州北区联邦地区法院起诉 Zipit Wireless, Inc. (Zipit) 侵犯专利权。Zipit 

系一家特拉华州公司，其主要营业地点和所有 14 名员工均在南卡罗来纳州。   

 

2013 年，Zipit 就苹果公司从 Zipit 

购买或许可涉案专利的可能性联系了苹果（总部位于加利福尼亚州北区）。在三年的时间里，双方来来回回进行了几轮通信、电话，并在
位于北区的苹果公司总部两次当面会晤。   

 

2020 年 6 月，Zipit 

在佐治亚州北区联邦地区法院起诉苹果公司，指控苹果侵犯了涉案专利。九日后，苹果公司在加利福尼亚州北区联邦地区法院提交了起诉
状，要求作出不侵犯涉案专利的宣告式判决。Zipit 提出动议，要求以缺乏属人管辖权为由驳回苹果公司的起诉。2021 年 2 

月，该地区法院批准了 Zipit 的动议，驳回了苹果的起诉，认为其对 Zipit 

缺乏特定的属人管辖权。地区法院认为，虽然苹果公司确定双方之间的联系足以确立属人管辖权，但因为 Zipit 

与加利福尼亚州的联系均与试图解决涉案专利纠纷有关，所以由其对该案行使管辖权将是不合理的。 

 

在上诉中，联邦巡回上诉法院不认同该地区法院行使属人管辖权是不合理的。联邦巡回上诉法院解释道，没有明确的规则禁止仅基于禁止
函和相关的面对面讨论来行使属人管辖权。相反，联邦巡回上诉法院解释道，法院在确定行使管辖权是否合理时要考虑“各种利益”。这些
利益包括 (1) 被告的负担，(2) 诉讼地州在裁决争议方面的利益，(3) 原告在获得救济方面的利益，(4) 

州际司法系统在有效解决争议方面的利益，以及 ( 5) 在推进基本的实质性社会政策方面的共同利益。   

 

联邦巡回上诉法院认定，Zipit 

未能履行其提出令人信服的案例，以证明行使管辖权将属不合理行为的责任，故推翻了地区法院的判决，并将案件发回进一步审理。  

 

 

 

https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-1760.OPINION.4-18-2022_1937645.pdf

