
�
�������	
�	������	�����������������������������������
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������	
���������������������	������������������	
�������������������
	�������������
����� ���	�����������
���	����	
���� ������	����������������������	���������� ����������������������	���������������	��������	������
�����	����������	����	
��	�	
���!���������		���������	�� �	
���������������������	�����
�
"����#$�� �%&�

������������ ����!���"��#�$������%���$�"���"���������
&'�� ��
���'	��������(������)��������*+�������
,����������	
�����������������������+�&#��-�#����.��/-����0��������1+�	
��0���	�� ��������� ���
	
��-�������0�����	����������	
�	�����������������	���������������������	��	����������������

����	����
��
���������� �����	����	
������	
�����	���
������	����������	
��������������2�3�
������	������� �	
��4� ��������	�������	
����� �	����������� ���������� ������ ��������������	�
��	���������	��	�
������������ �������������������������������	
������� �	
��2��	������5�	�
�����4������ �����	��������	
��2����4�	���
��
��������	��������	�����������������������������
�������	
��
������ ������������������������������������������+�3*��-�#���#���/-����0�������.1+�
�
��
����	���	���	
��������� ����������	
�	��������������������������� ������������������������	��
����������6
����	
������������������
�������������  ��	�	����������� �����������������+�
����������� ������������2����4���������	���	��	�+�	
�����7�������������� ����� ��������������
	
�	���������  ����	���+�������������+�����������	����	��8�������+���������	
����	��	�
������
������	
���������� ����� ����������+�	
��
���
	���������	����� ������������ ������	��	����
����������	
�	
���	�	�	��������	��	
�	���	��	�
�����������������������	
���������������������	�����
�� �������� ��� �������	��

Reasonable Royalty Damages�
9�����#3�9�'�0��:��*%+�������� �������� ��� �������	+�2	
������	��
����������	
��������	�
����������7��	��	���������	�� ���	
���� �������	+���	�����������	������	
����������������
�����	�������4�2��;����������������	�<����	����	�����
���	
�	���������	��	������	���������	��	���
����	
���� ��������	�	
��	����� ����	
���� �������	�������4� �������	�����!"����������#�
$��%����������+��.*�-�#���#��+��#���/-����0��������1��2�
���	�	�	��������	������	��	������
����������������	��������
���	
��������������	����������	�	����	�	�����	���� �	��������
��	�����
��������	����	��4��%��6
����	
���	�	�	�����������	���������������������	�+�2=	>
��
��	��	���������	
���������� ����������������4�������+�&#��-�#���	��#�3���

�
����?��������������&$������� ��	�����������������������	����������	�������������������	������
�������� ��	�������
����	
�������	����������������	
����	��	��� �������������	
����	��	�������	+�	
��
��	�����������	
����������� ���	
������� ��	
������������	��	�+�	
����	��������������� �	
����������
/����+��!�������������������!�������+�	����	���������	�	����1+�	
����	��	�
�����<�������������������
���	������������������������������	
�������	���+�����	
���������������	����
�����	�����	
��
���	����/����+��
�	
���	
�������	�1���������&$�����������������	��$�����%������+�#�*�-��'�����
���&+������/'�@�A�B���.$�1���

�
�������	���������	���������������������  ����	�������-����!����+���2������4������	��������
��	������+��
��
������ �!�������	�� ������������������������� �������� �����	��	��������	�����
��	����	�����+���2�������������	�4�	����	��	
��������� ����	����������	
���� ��������������������	����
,��	
�������� ����������������	�+�	
���������	�������� 	������5����������	����2�����	������4�/����+�	�	���
��������� ���	
�������� ��� ��������������	�1�������������	����	
�	������������	��	
�������	�������	��

This article first appeared in the ABA Intellectual Property Litigation Newsletter, Spring 2012, Vol. 23
No. 3 (37-42). The information or any portion thereof may not be copied or disseminated without the
express written consent of the American Bar Association.



�
�������	
�	������	�����������������������������������
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������	
���������������������	������������������	
�������������������
	�������������
����� ���	�����������
���	����	
���� ������	����������������������	���������� ����������������������	���������������	��������	������
�����	����������	����	
��	�	
���!���������		���������	�� �	
���������������������	�����
�
"����#*�� �%&�

��������	�	
���� ������<�������	�������	�	��	
����	��	�
�������	�������������������������������
�������������+�3*��-�#���#��+��#�3)�&�/-����0�������.1���������� �	
����	����� �	
���������&
$������� ��	���+��!���	�	��	��������	��������������	����	�����
�����������������	�����������

Uniloc, the 25 Percent Rule, and the Entire Market Value Rule �
9�	��	���+�������������������	����	����������������	
�� ��������������	
�	�	
���� ���������	��������
���	���� �������	
����	��	��������	������
��7���	�����������
���	������	
���������&$������� ��	����
��������� �	
��� 	������	�����	��	
�	�����	������������������������ �������	���	���	����	����������	���
��������
����������������	���������������!�����
����	
����������������	��������������	��	���
 ��	�����	
�	������������������� ���	
������������������ �	��������	������������� �	
��������	��

����'(�$������� ����
��������������	��	��������	� �������������	�������������������	�+�������������!���	��
��������������
	
���3�������	�������2�
���3�������	������� �	
��������	����	
�	�
�������������	�������!��	��	
��
����������������	����	��	
�	�	
����� ��	������ �����	��	���������	������������������	������	��	
��
��	��	������������
���	
�	���������	��	������
�������������	��	
�	�	
����������������������	��
�7�������	�	���3�������	�� ��	���!���	������ �	�� ���	
��������	�	
�	����������	���	
��,"��	�������4�
������+�&#��-�#���	��#�����
���3�������	������
������������������������	
�������������	���	��+�
2C���������	��
������������������		���������������������	
���3D�����+�������������������������	��
����������������	�����������������	������������	�����������	��	���4��%���	��#�%��

A��������
�������������	������������	
�����	
�� �	
���3�������	�����+�
�������2������		���� �
-�������0�����	�����	
�	�	
���3�������	������� �	
�������� ������	����� ������	���� ���
��	������������������������	����	�������
���	
�	���������	��	�����E�������������������	
���3�
������	������� �	
������	
���������������������)��*��������	
��-�������������� �E�������������4�
�%���	��#�3�����	
���
�������������	�+�������������!���	�������	
���3�������	������	����	������
2��������4������	�+��
��
�����	
�����F��	�������������������������������	
���������&$�������
 ��	�����9� ��	���	���+����������������������������������������
���	����	���������������
��������������	�� ���������	
����������� ����
�������� �	
����

����!���������+���,����� ����
�
�������������	����������������	
�������������	��� �	
��2��	������5�	������4�����������	����������
�����	��������2�
����	������5�	�����������������������	��	���	�������������������������	
����	����
��5�	�������� �	
����������������	�������
����	
����	��	��� ��	��������	���	
��;������ ������	����
�����<����;����	��	����������	���	
��������� �	
���������	����	��<4��%���	��#�*�/��	�	�������		��1���

,��������+�	
����	��	�������	����������	���	������ 	����������	��	�������	��	����	�������������%���	�
��.*���
����������������	�����8������ 	<��"�����	���	���	���� ��	����	
�	�������������	�����	��
8������ 	�6����G"+�6�������#+�����6�������G"���%���	���.$���
��8������ 	�6����������	��
�������������������	��� ����������������+�8������ 	�H  ������ 	������������	
���3�������	������
����	
���������&$������� ��	����	����������	���I3&��������?����������	�+�9�����<���!���	��� ������

������������������������
��������	����	
�8������ 	<��I�.��������������������������� ���H  ����
����6����������������������	
�	�
��������	�������������.�������	�� �	
�������������������%���	�



�
�������	
�	������	�����������������������������������
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������	
���������������������	������������������	
�������������������
	�������������
����� ���	�����������
���	����	
���� ������	����������������������	���������� ����������������������	���������������	��������	������
�����	����������	����	
��	�	
���!���������		���������	�� �	
���������������������	�����
�
"����#.�� �%&�

�#�*���
��-�������0�����	�
����	
�	��	�������������������������	����� �	
����	������5�	�������
�����	����	�9�����<���!���	�	��	� ������������	
��	�	������������������ ���H  ��������6�������
��������	
��������������������	
�	�	
����	������5�	�������� �H�	���5�����6�������������������
 ���	
����	��	������	����	���J	
���� 	����������	��	�������	����%���	��#�����
��-�������
0�����	��  �����	
��	���������	<�����������	������	��������	����������	������������������������ �
	
������������ �	
��	�	�������������������+���	��	
�	�������	
�� ��	�	
�	��	��������������������
2�
��54����	
������	������ �	
���!���	<�������	�� ��������%���	��#�����

�
�������������	�	��5���������	
�9�����<��������	����	
�	�	
���������������� �H  ��������6�������
�����������������	�������	��*���������������������������������������������������������+�3*��-�#��
�#���/-����0�������.1+�9�������������	
�	�	
�����	������������	��������������������	������������	
��
�����	�����������������	������	
������������������+�&#��-�#���	��#�.��,��������+�	
������	�
����	
�	�
2	
�������������������������	���������	������������������	
��������� �	
������������������	+����
��������	
������	����� �	
����	�������	
�����������	�����������/�����	����������	
����������1��������4�
������+�&#��-�#���	��#�.+��������������+�3*��-�#���	��##*)#.��(������+�	
�������������	����	���	
���
���	�� �������<��
����������������	
��2���	�!	4�� �	
�	����������
����	
�	�2=	>
��'������0���	�����
	
�������	<����������	�������	����������������	����� �	
����	������5�	�������� ���������������	��
��������������	���������������
������	����	��4�������+�&#��-�#���	��#�����
������	����	����	��
����
	
�	�2= >���	
����	������5�	�������	�������+�	
����	��	���-����������	
�	�	
����	��	?����	��� ��	�������
	
�������� ������	����������4��%�+���	����������+�3*��-�#���	��##&�/��
����������������1��
9� ��	���	���+���������������	��!������
�������	��	���������������	���������������	��������
���	
��
��	������5�	�������������������	��������

Lucent Limits the Licenses Used to Establish a Reasonable Royalty�
����������������&$������+���	��	����� 	������5�	���!��	������������� ����������	��
���������	��
��������	�������������������	�� �������,�������������������������������������������+�3*��-�#��
�#���/-����0�������.1+�	
��-�������0�����	������������
���2������4����
��!��	���������������	�
����,��������+���������8������ 	�������	�+�����������H�	���5+��������������	���� ������	
����	��	�
������	�����	��	
��������������� ���2��	�?���5��4� ��	���� ��������	���������������	������H�	���5<��
����?����������������%���	��#�$�������������	��������	�� �����+�C����	<���!���	��������������������
� �2"0?����	�����	��	�4���	������������	��� ����	������
������	����	���K���C����	<��������������
	
�����������	�+��	�	����	
�	�2����� �	
�����������������	������������������  ����	� ���	
��

���	
�	������������	����������������	���� ���	
��=��	��	�������	>4�����	
�	�2��	
�	
���	
���
�������	�+���������������������	�������	���� ���	
�����������������	���	
�����F��	��		���� �
	
���������	��4��%���	��#�$)�*���
������	���������	���K���C����	<����������������������2��������
�����	�4��������	����������	
�������	������
	����C����	����������?��������	����%���	��#�.��
����������	+�	
������	�
����	
�	�	
��F���<��������� ������I#3$������������������������	�
������	������	
���!��	�����������������������%���	��##���H���� �	
��������������������,�8<��
2��	������	��	����	 ��������	��	�����	�����?	���������������	
���������������	�����5�	�4��%��
�	��#�*�����	
���� �	
������������������������� 	��������������	����������	������	�����
8������ 	�������������
������	�����
��
������	������ �C����	<�� �������	��������	�	
�����������	��
	
����	��	���	��
������+��
����	���K����	
��������������2��		�������	
���������	�	����� ������	��



�
�������	
�	������	�����������������������������������
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������	
���������������������	������������������	
�������������������
	�������������
����� ���	�����������
���	����	
���� ������	����������������������	���������� ����������������������	���������������	��������	������
�����	����������	����	
��	�	
���!���������		���������	�� �	
���������������������	�����
�
"����%��� �%&�

�������4��%���	��##���6
�������
	 ��������	������ �C����	<�� �������	���5��	
���������	���+�	
��
��������������������������		���������������	��
������������!��	���������������	�������5���	����
��	��	���	��
�������	������	�	�	���������������������� �������������������	���

The Impact of Uniloc and Lucent on Patent Holders�
�
��-�������0�����	<������	����	��	
��F�����������������������������������������	�����������	
�
������������������������	��	����� 	����� ��	�������������	�����	������
�������������	
�������
2 ��	���?���
4��� 	��������5�����(������+�	
������������������		������������	����	��	�
�������
�
�����5�	��2��	��	����
	�4�8�������+�	
����������	
������	����������	�����������	����� ���	����
 ����������	��	���	����	��������5����	��������������������������	�� ��������
������  ����	����
������	���������������	��	
���3�������	���������	
�� ���	��������

)������������.*���������� ������*��� �������
��������
�
�����������	
�	�������������������������������	��	�������	������������������	
���� ������<�����������
������� �	�� ���������� �	
����������������	����+�������������+����	��� ���	���� �����������
�������	��� �	
����������������	��0��������� 	��������	�	���5�	
������������������ �	��
�		����	�����	��������������������	����� ��	����+���������������	
�������� ��	�����5���� 	�������
��+�
	
������������ ����������� �����������	���������7��	�����	����6
���	
�	������+�
��������������������	���
����������������	�������� �	
�������������	���������������	������������������ �	
���������������	��� �
	
����	������5�	�����������L��������������������������������	
�������	���	��!����������7������	
�	�
��	��	����2��������������	�������	��������	����������	����	
���� �����	<����� �	������	
����	��	��<��
���������	�����	
����	��	��� ��	������������	��	��� ��	����4�������������������	
�	����2���������
����	�������+�������	����F��	���������������	����4�������+�&#��-�#���	��#�*+������������������������++�
����9�'�����+�����%�'��0	���.�+��*�C��E���#$��/�**%1��

'������������������
����	
�	���������	������5�������������
��� ���� �	
����������������	����
������������	��	
�������	�����H������������ ���������	
������������ �	
����������������+�
C����	<���!���	�������	������������	����	������	
�	�$�������	�� ���������
������� �H�	���5��
��
�����	
������?��������������/�
��
����������	���	
���� ����������	�?���5��1���������	�
����
����
	�	
������������	
����������� �	
�������������������������������������������������������+�
A���#M�$?��?����+������9�'��@��	��CEG,'��#�3$�+��	�N���/'�@��0����A������+�����1��(�� ��	
���
��	�������	
�	�%#�������	�� �����H�	���5������������	
������?������������������	
�	�8������ 	�
	
��� ����������
�������	�#�������	�� ��	����.�3��������H�	���5�������������	
����������� �	
��
�����������%���
������	������	���	
��������������	���F��	���C����	<�������	����	
�	�	
�������	��
����� ������
����	�� �H�	���5������������	�� �8������ 	�H  ��������I&$����������	��������������
	
��2(�������'	����	��������4�� �H�	���5���%���	�N%���9�	��	���+�	
������	������	���
8������ 	<�����	��	����	
�	���������H�	���5��������� � ���������������8������ 	�H  ���J���
�
� ��
��
���������������	��������
��������������	���?������������J	
��������	������	�������
������������? ���	
�� �	
��8������ 	�H  ������������������%���	�N%#)%3���
��	���������	<�����������
������������	
����  ����	�������	���������
��
���������������
��
���	����������������
��  �����	�������	
���� ���	����	
�	��������������	����	��	���	����	���



�
�������	
�	������	�����������������������������������
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������	
���������������������	������������������	
�������������������
	�������������
����� ���	�����������
���	����	
���� ������	����������������������	���������� ����������������������	���������������	��������	������
�����	����������	����	
��	�	
���!���������		���������	�� �	
���������������������	�����
�
"����%��� �%&�

,	���������� 	���7��	����  ����	�	�� �������������	
�	�����2���������4�	��	
����	��	�������	+��
���	
��
��	��	�
�����	��������������������� ���	���+�����	��	����������	���������������������������+�����
	
��	��
���������������������������	���	
�����	��	�������� 	�����  �������� ����	����,�����������+�
���������������������������,���	
��������+�	
���������� ����	�����������	
��
������ �	
�������	����
������������������	������	
����
�	
���?���	�������������

"��	��������� 	��� ������	����������	
��������� �	
���������������
��
�	
�������������� ���	
����
�����	�������������	
��	�	
������ �	�� ������!��	���������	����	���,�����������+����	��������������
������������������7���	�� ������?��	��	����������/����+�	������5+��������
	+�����	����������	�
��������1��������  ��	�	����	��������
������	����	
��
��
�	��������������������������	������������
H�������+�	
�������������	����		������������� �	���������������������2����
����������
��	�� ��������
����=��	��	�������	>+��������������	������	�	
������� ��	
������������4��%���	�N3#���


���/���� ������*��� �������)�-�����$����*��0�
6
�	�
�������� �����	��	�
�����<�������������������	���	
�	����	
��-�������0�����	<��

���
	���������	����� �����������������	��������L�-����!����+�������������+��	������	����
���������	��������	�����������������	
���	��
��7����	�������	������� �	����	�����	
����	��	�������
����	��	��� ��	������ ������������������	��C��������	
�	�������  �����	�������������������
�������������A������+��
��������	�������	���	�� ���	��������������������+�	
������	� �����������	�
	
�����	��������	����F�����	���������������
���������� ����� �������������	��	����������	��
	
�	�	
��������	������	�	����	����������������������	���������� �	
��������	���	�� ��	
��
��7������	��� ������������������+����������	�	
�	������������� ����	���������� �	
������
�	�
���	������������� � �����������	��	
�	��������������������	��	���������

�
����	��	��	�	�	��������	
������+���7�������	
�	�	
����	��	�
��������������2��������	
�����
����������������	��4�#3�9�'�0��:��*%��(��������	
�����7������	��7�������	
�	
���������� ����� �
����������	
����	��	�������	
��-�������0�����	<������	����� ��������������L�

�
�����������������	��	
�	�	
��������������	��������,�����%�-���������������*��+���
-�������
1�����#�)�����+����+�*.3�-�����%�#�/-����0�����..�1+�	
��-�������0�����	��		��	���	����������
	
����������	�	����������
���������� ������M�

=�>
���	�	�	�������	���	
�������	���
���	
�� ��	�� ��� �������	��
����� �������	����
���		������������+���	�	
�	��������	�����	
�	�����	��	����
����	������������������
���������������%���������������� ���������������	
���������	
�	�	
������	������������
	
������	������	�;����������<�����	
��� �������	�����������	�����*%���

�%���	��%�*�/��
����������1���

A�	����+����%�-���������������*��+���	���	
���
����0�����	<�������������)��"���������
��������������������+�&&$�-����#%$�/#��0�����.*�1+�����
��
�	
�	�����	�
����	
�	�2=�>��	
��
��������� �����������������	���
�	�����������	�	�	��������������������	�����������������+��� ��	�
 ������������
������������� �����������	�������������������	�+���������������������������4��%��
�	�#&���'������	���	�����	��
������������%�-���������������*��+�	������	
�	�2=�>
����	
��



�
�������	
�	������	�����������������������������������
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������	
���������������������	������������������	
�������������������
	�������������
����� ���	�����������
���	����	
���� ������	����������������������	���������� ����������������������	���������������	��������	������
�����	����������	����	
��	�	
���!���������		���������	�� �	
���������������������	�����
�
"����%��� �%&�

����������5���������������� �������������������	����	�+�	
��-�������0�����	�
������������� �
���������;K����������<��������4�2������	������������������3�������#�3������+�33��-��'��������
����+������/A�@��0�������*1��	��������4!����������������� �����������-��+�%#&�-��'��������
�#&%+��#$��/A�@��O������&1��,��)�$���	���������������%�������	���-���)���+������+�3&$�-�#��
�#�%+��##3�/-����0�������.1+�	
��-�������0�����	��  �������F�����	�� ���K����������	������	��
��	����	�����������������	
����	��	��<�� �������	����������	�������F��	����	��	
��������	�������	
��
���������������	<��������

�
��2K���������	�4�������������
����������	������
��� ���	
��������
��
�����	��	�
��������	��
��������������+������	�������������  �����	+����������������	
�� �����������	����	����������
��	��	������
����	
����	��	�
������ ���������		����������������� �����������������	����������
�
��4!�������������������	��!����������	�����	���	
��-�������0�����	���������	�������7���������
2��?����4�� �	
������ �	�������	�	����������7��	������������	������
�������
������� ���	
�������
�
��
�	
����	��	�
���������	����������	��	�� ���������������������	�����������	���	
����4!��
������������+�%#&�-��'���������	��#$����#����	
�	
������������������������������ ��������	
���
2��?����4��������
��(������+�����	����5�����	��5���������������������	���	
�����	������	��	�
���
	+�������������
���	
��-�������0�����	<������������������� �����	����������	��	
�	������������
�����	�������������������5����	���������������  �����	���������	��L�'��
�����������
����
���  �����	�����	�!�����������������������	����	����

Is It Time to Consider a Statutory Damages Regime in Patent Law?�
9���5��	
����	��	��	�	�	�+�	
���������
	��	�	�	������������������
	�
������	������	�2�	�	�	����
������4��������� �������	����	�����������	�� ���	������	
���I$3���������	
���I#�+���� ���
�����������5���$�9�'�0��:�3�%��6
����	
��������	�������������	
���������������������	�����
	
�������� ���	��	��� �������	+��	����������	
��������������
�	
���	������������ �!������������
 �!���������� �����������	
��2 ����4����������� ���	��	��� �������	���
���������������	
�������
 �����	
�����2��?����4������K������������������
����	
����	��	��<������������������	����������
����  �����	�	�������-�������0�����	���	����O�����	
�	�	
��2 ��	�� ��� �������	���	�����
���	
��
 ��	�� ���������������	
����	��	��<�����
	�	���!������
�������������	��+4����%�-����
�����������*��++�*.3�-�����	��%�&+��	���������������	����	��������������	�� �
�������	����	���
��
�����	��	�
�����������������	�	����������� �������� ��� �������	+��
�����	�
	
������	�������K����	
���������������	�������������	
������	��������������������?	������
���������������6
����	
��-�������0�����	����������������� ����������������	������������
���������������+���	��	�
��������
��������������	���������������	���� ���	
������	
���K���
����� �	
���������	�������	
��	�	
������� ������������2��?�����4�

KeywordsM���	���	���+���	�����	����������	�+���	��	�+�����������������	��������+��	�	�	����
�������

'	��������(���������	
��������� �(������,"�C���"CC0+�������
�+�8��
������


