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고에게상당한부담을주는미국의배심원제도, 3

배배상제도및막대한소송비용등으로말미암

아재판전에조기협상의기대와가능성이높아

졌기때문이다.1 )

2. 미국특허소송

가. 특허관할법원

특허법과관련된사건은연방법원에소송을제

기하여야한다.

•연방의회에서제정된특허법과관련사건은

연방법원에서관할

•특허실시권계약의위반에관한사건은비

록특허와관련되어있지만특허법이규율하

지않고주계약법의영역으로서주법원에

서관할

특허관련침해소송및손해배상청구소송의1

심은연방지방법원이되며, 2심은연방순회항소

법원(Court of Appeals for the Federal Circuit:

CAFC), 상고심은연방대법원(U. S. Supreme

C o u r t )이됨

•미국연방법원은전국에9 4개연방지방법원

1. 특허분쟁 개요

최근미국에서특허출원과특허등록및특허소

송의건수가지속적으로증가하고있는추세이

며, 지식재산권관련소송중에서도특허관련소

송이두드러지게증가하고있다.

이것은최근기업의자산중에서무형자산

(Intangible assets)이차지하는비율이증가하면

서지식재산권에대한기업의인식과태도의변

화때문이다.

또한, 소송기업들은특허침해에대해우선소

송을제기하고사후협상을진행하는경향을띠

고있는데그이유는특허권자에게유리하고피
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특허분석(사례)

보고서 활용을 위한 제언

※ 상기 내용은 국제특허분쟁지도 보고서의 요약분이며, 상세 내용은 분쟁대비

특허정보넷 ( h t t p : / / w w w . p a t e n t m a p . o r . k r / )에서 보실 수 있습니다.

국제특허분쟁지도 기획시리즈I

특허분쟁의환경
제1장

[그림 1] 미국 특허출원, 특허등록및 특허소송건수현황

출처 : Intellectual Property Owners Association(IPO) 

[그림 2] 미국 주요기업의시장가치변화

출처: Creating Strategy-Focused Organizations, David P. Norton (July 7, 2003)

미국편

1) 하홍준·이봉문·임정훈, 국제특허분쟁현황및대응전략,한국발명진흥회연구보소서, 2002, 22면
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이고있어정확히말할수는없으나, 통상적

으로는1심의경우에만3 ~ 4년이소요될수

있음

•즉, 특허소송에서사실조사절차기간1 ~ 2

년, 사실심리기간6 ~ 8개월, 최종결정문기

간즉시(배심재판의경우) 또는최대1년(판

사재판) 등소요

다음표는2 0 0 4년도각연방지방법원의소송

기간에대한자료이며각법원관할( V e n u e )별로

소송기간에차이가있음을알수있다.

•이는각법원별로구분될수있는주요특성

중하나로써소송에따른관할지선택및변

경전략에활용될수있음

라. 미국특허소송의경향

연방지방법원에제기되는특허소송건수는매

년증가하고있는반면사실심리( t r i a l )를거쳐최

종판결까지가는비율은오히려감소하고있는

추세이다.

•미국에서의특허소송전체소제기건수의

2.2% 만이최종판결(배심재판또는판사재

판)까지진행5 )

•그원인으로서최근기업들이특허소송에대

해적극적인태도를보이는반면, 거액의소

송비용에대한부담으로인하여공판전에

협상으로분쟁을해결하려는경향이있기때

문임

점차로많은수의사건이공판전약식판결

(Summary judgement)에의해서결정되고있다.

•이러한현상을보이는가장결정적인이유로

서1 9 9 6년이래로활발히이용되고있는마

크맨구두심리(Markman hearing6 )) 절차를

(U. S. District Court), 13개연방항소법원

(Court of Appeals), 그리고1개의대법원

(Supreme Court)으로구성

•1 3개연방항소법원은다시1 1개지구의순

회법원( C i r c u i t )과워싱턴D. C.를관할하는

항소법원및연방순회항소법원(Court of

Appeals for Federal Circuit: CAFC)으로나

누어짐

1 9 8 2년1 0월1일미국은C A F C를설립함으로

써특허관할의집중과일관된판결로인하여

분쟁의예견성과안정된권리확보를가능하게

했다.

•C A F C는상표를제외한특허관련사건, 국제

무역, 관세, 정부계약및정부상대의손해배

상과관련된사건을전속관할

•C A F C의설립으로인하여특허소송의제1

심법원이어느곳이든상관없이C A F C가항

상항소법원이됨2 )

대법원상고는대법원의재심리허락을전제로

하기때문에극소수의사건을제외하고는상고심

이받아들여지는경우는드물다. 따라서C A F C의

판결이사실상최종적이라고할수있다.

나. 배심재판(Jury Trial)

미국의특허소송은배심재판과판사에의한재

판중어느하나로진행된다.

•미국헌법에서배심원에의한민사재판을받

을권리를규정하고있고, 배심재판을당사

자일방이요청하지않는경우판사에의한

재판(Bench Trial) 진행

배심제를채택하는것이원고입장에서판결에

유리한것으로조사됐다.

•조사대상연방지방법원의판결문분석결과

사실심리(Trial) 단계에서배심제를채택하

는경우원고의승소율(일부승소포함)은

7 1 . 6 %인반면, 채택하지않은경우원고승

소율은5 7 . 3 %인것으로조사됨

다. 비용과시간

특허소송비용은사건의복잡성과소송대리인

의비용에따라천차만별이나특허침해소송을제

기해서최종판결을받기까지의소요된비용은통

상2 0 0만달러에달했다.

•뉴욕로펌의경우약1,999,000 달러, 캘리포

니아로펌은약1,750,000 달러, 미네아폴리

스로펌은약1,150,000 달러소요3 )

•C A F C로항소할경우그비용은대략1 0만

달러에서2 0만달러수준4 )

조사대상연방지방법원의판결문분석결과평

균소송기간이약3년5개월정도소요된것으로

나타났다.

•사건의복잡성과법원에따라큰차이를보

국제특허분쟁지도 기획시리즈I
미국편

2) 현재CAFC는위싱턴D.C 의Howard T. Markey National Courts Building에위치하고있다.
3) 2001년미국지식재산권법협회(American Intellectual Property Law Association)의조사
4) Mark D. Schuman, Esq., 55면.

5) Mark D. Schuman, Esq., A Guide to United States Patent Litigation 3rd ed., Merchant & Gould (2003), p.57.
6) 특허청구범위의해석을포함한특허의해석을위해가지는청문회.배심이아닌판사의판단대상에속함.보통,심리단계(trial) 이전에실
시하고, 그결과에따라약식판결로써결론이내려지는경우가많음

[표 1] 2004년도연방지방법원의특허소송기간

출처: Administrative Office of the U.S. Courts, 2004 Annual Report of the Director, Table C-10

법원
Middle District Western District Western District District of Eastern District

of Louisiana of Oklahoma of Wisconsin West Virginia of Virginia

개월 4 3 . 0 1 3 . 0 1 0 . 5 1 1 . 2 9 . 2

법원
District of Western District Northern District District of District of

New Jersey of New York of New York Vermont M a i n e

개월 3 3 . 4 4 0 . 0 3 9 . 5 3 6 . 0 1 3 . 0
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중하나로써소송에따른관할지선택및변

경전략에활용될수있음

라. 미국특허소송의경향

연방지방법원에제기되는특허소송건수는매

년증가하고있는반면사실심리( t r i a l )를거쳐최

종판결까지가는비율은오히려감소하고있는

추세이다.

•미국에서의특허소송전체소제기건수의

2.2% 만이최종판결(배심재판또는판사재

판)까지진행5 )

•그원인으로서최근기업들이특허소송에대

해적극적인태도를보이는반면, 거액의소

송비용에대한부담으로인하여공판전에

협상으로분쟁을해결하려는경향이있기때

문임

점차로많은수의사건이공판전약식판결

(Summary judgement)에의해서결정되고있다.

•이러한현상을보이는가장결정적인이유로

서1 9 9 6년이래로활발히이용되고있는마

크맨구두심리(Markman hearing6 )) 절차를

(U. S. District Court), 13개연방항소법원

(Court of Appeals), 그리고1개의대법원

(Supreme Court)으로구성

•1 3개연방항소법원은다시1 1개지구의순

회법원( C i r c u i t )과워싱턴D. C.를관할하는

항소법원및연방순회항소법원(Court of

Appeals for Federal Circuit: CAFC)으로나

누어짐

1 9 8 2년1 0월1일미국은C A F C를설립함으로

써특허관할의집중과일관된판결로인하여

분쟁의예견성과안정된권리확보를가능하게

했다.

•C A F C는상표를제외한특허관련사건, 국제

무역, 관세, 정부계약및정부상대의손해배

상과관련된사건을전속관할

•C A F C의설립으로인하여특허소송의제1

심법원이어느곳이든상관없이C A F C가항

상항소법원이됨2 )

대법원상고는대법원의재심리허락을전제로

하기때문에극소수의사건을제외하고는상고심

이받아들여지는경우는드물다. 따라서C A F C의

판결이사실상최종적이라고할수있다.

나. 배심재판(Jury Trial)

미국의특허소송은배심재판과판사에의한재

판중어느하나로진행된다.

•미국헌법에서배심원에의한민사재판을받

을권리를규정하고있고, 배심재판을당사

자일방이요청하지않는경우판사에의한

재판(Bench Trial) 진행

배심제를채택하는것이원고입장에서판결에

유리한것으로조사됐다.

•조사대상연방지방법원의판결문분석결과

사실심리(Trial) 단계에서배심제를채택하

는경우원고의승소율(일부승소포함)은

7 1 . 6 %인반면, 채택하지않은경우원고승

소율은5 7 . 3 %인것으로조사됨

다. 비용과시간

특허소송비용은사건의복잡성과소송대리인

의비용에따라천차만별이나특허침해소송을제

기해서최종판결을받기까지의소요된비용은통

상2 0 0만달러에달했다.

•뉴욕로펌의경우약1,999,000 달러, 캘리포

니아로펌은약1,750,000 달러, 미네아폴리

스로펌은약1,150,000 달러소요3 )

•C A F C로항소할경우그비용은대략1 0만

달러에서2 0만달러수준4 )

조사대상연방지방법원의판결문분석결과평

균소송기간이약3년5개월정도소요된것으로

나타났다.

•사건의복잡성과법원에따라큰차이를보

국제특허분쟁지도 기획시리즈I
미국편

2) 현재CAFC는위싱턴D.C 의Howard T. Markey National Courts Building에위치하고있다.
3) 2001년미국지식재산권법협회(American Intellectual Property Law Association)의조사
4) Mark D. Schuman, Esq., 55면.

5) Mark D. Schuman, Esq., A Guide to United States Patent Litigation 3rd ed., Merchant & Gould (2003), p.57.
6) 특허청구범위의해석을포함한특허의해석을위해가지는청문회.배심이아닌판사의판단대상에속함.보통,심리단계(trial) 이전에실
시하고, 그결과에따라약식판결로써결론이내려지는경우가많음

[표 1] 2004년도연방지방법원의특허소송기간

출처: Administrative Office of the U.S. Courts, 2004 Annual Report of the Director, Table C-10

법원
Middle District Western District Western District District of Eastern District

of Louisiana of Oklahoma of Wisconsin West Virginia of Virginia

개월 4 3 . 0 1 3 . 0 1 0 . 5 1 1 . 2 9 . 2

법원
District of Western District Northern District District of District of

New Jersey of New York of New York Vermont M a i n e

개월 3 3 . 4 4 0 . 0 3 9 . 5 3 6 . 0 1 3 . 0
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뽑을수있음

•이절차에서법원은증거자료와증언등에

기초하여당해사건의대상이되는특허의

청구범위의해석을확정하게되는데, 이것이

특허침해를판단함에있어서의가장핵심이

되는절차로대부분침해여부판단이가능함

특허침해에대한배상액이날로고액화되어가

고있으며, 기업들은선소송후협상의경향이강

해지고있다.

•이는특허집행과소송을통한특허침해배상

금을새로운수익원의창출도구로활용하고

있기때문임

한편, 법원의판결은점차제소자인원고(또는

항소인)에게유리한판결경향이있다.

•연방지방법원의경우1 9 9 5년에5 4 %에서

2 0 0 4년도에는6 2 %로증가하였으며, 연방항

소법원의경우에도1 9 9 5년도3 1 %에서2 0 0 2

년도에는6 3 %로증가함

연방지방법원의판결에있어서는법원별로차

이를보이고있다.

•원고승소율을다소송법원을기준으로볼

때, NORTHERN DISTRICT OF ILLINOIS의

경우원고일부승소를포한전체원고승소

율은6 3 . 6 %인반면NORTHERN DISTRICT

OF CALIFORNIA 판결의경우는5 1 . 7 %로서

그차이를나타냄

•DISTRICT OF DELAWARE와N O R T H E R N

DISTRICT OF CALIFORNIA 법원의경우는

전기·전자분야의소송을, DISTRICT OF

NEW JERSEY의경우는화학·약품분야소

송을다른산업분야에비해상대적으로많이

취급하고있음

연방항소법원의경우판사별로도성향의차이

가존재한다.

•원고승소율의경우, 전체평균5 4 . 3 %와비교

할때, CLEVENGER 판사는56.8%, SCHALL

판사는5 6 . 0 %로상대적으로높은원고승소

율을보였음

•판사별심리기간의경우, NEWMAN 판사는

다른판사들에비해다년간의판결비중이

높았고, 반대로MICHEL 판사는그반대로

나타났음

앞서살펴본바와같은법원별, 판사별등등의

판결경향의차이와이에대한이해는특허분쟁

대응에있어시사하는바가크다고할것이다.

Tip : 특허침해소송현황분석에서알수있듯이

각법원과판사별로소송처리기간, 원고

승소율이상당한차이를보이므로이러한

점을감안하여미국소송대응전략수립시

관할법원을신중하게선택해야함
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제공 특허기술평가팀

전세계어린이들을열광시켰던장난감훌라후프와요우요우는발명에있어서세심한관

찰이얼마나중요한가를응변하는대표적발명품

이다.

이두놀이기구의발명가는미국인루이마크스. 

조그만장난감공장을운영하던그를하루아침

에‘장난감의황제’로끌어올린계기는1 9 6 0년대

말어느여름, 친구들과함께떠난아프리카오지여

행이었다.

여행광으로틈만나면국내외여행을했던마크스

지만이번여행은두려움이앞섰다. 여행지가아직

문명이도입되지않은토인원주민들이살고있는

곳이었기때문. 더욱이토인원주민들은난폭한데다

무슨말을주고받는지늘상싸우는것처럼보였다.

놀이또한문명인으로서는이해하기어려웠다.

마크스는어른들의원색적이고난폭한놀이보다

는어린이들의익살스러운놀이가한결흥미로웠다.

어린이들은나무덩굴로만든둥근테를허리에

끼고빙빙돌리기도하고, 돌을갈아만든원판을

실같은나무껍질에꿰어올렸다내렸다하는놀이

를하고있었다.

“아주재미있어보이는군. 저정도로재미있는

놀이면문명인들도좋아할게틀림없어”라고생각

한마크스는이두가지놀이를문명인들에게전파

하기로결심했다.

무사히여행을마치고돌아온마크스는토인어

린이들이가지고놀던원시놀이기구와같은문명

놀이기구를만들기시작했다.

구조가간단해서재료인나무덩굴과돌을플라

스틱으로대체해주는것만으로도충분했다.

훌라후프는플라스틱으로둥근테를만든것이

전부. 또요우요우는두개의원판축에탄력있는실

을매어놓은것이전부였다.

마크스는즉시실용신안출원을마치고생산에

들어갔다.

폭발적인인기였다. 1년이채못돼미국전역에

훌라후프와요우요우의붐이일었다. 만들기가무

섭게팔려나갔으며, 워낙공정이간단하다보니수

익도높았다.

곧이두놀이기구의성공은외신을타고전세계

로알려졌으며, 마크스는현지지사를설립, 세계

각국에서생산, 판매를시작했다. 요우요우와훌라

후프가순식간에세계장난감시장을석권했음은

물론이고각국의언론들은이를‘장난감놀이기구

의혁명’이라고극찬했다.

발명이야기
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한국발명진흥회사업화지원팀팀장
왕연중記

마크스의훌라후프와요우요우고안
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