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 초록  

 

특허 분쟁시스템이 기업이 특허전략에 미치는 영향: 보상과 비용분석 

중심으로  

서경  

협동과정 기술정책전공 

서울대학교 대학원  

 

본 학위논문은 두 개의 특허 에세이를 통해 특허침해소송 전후 

협상과정에서 일어나는 특허권자와 기업 간의 라이선스-소송 선택 

요인을 분석하고자 하였다. 기존의 관련 연구 대다수는 특허권자를 

분석의 중심에 두었다. 특히 특허 라이선스 및 소송 관련 기존 연구는 

대체로 의사결정 중심을 특허권자로 설정하였고 라이선스를 원하는 

기업이 제시하는 금전적 보상을 기준으로 특허권자의 이익을 극대화하기 

위한 화해 또는 라이선스 선택 여부를 결정하는 논의들이다. 그러나 

실제 비즈니스 환경에서는 로열티 수익을 목적으로 특허관리회사와 같은 

특허권자가 기업에 로열티 지급을 조건으로 라이선스를 제안하고 

라이선스 제안을 받은 기업이 이 제안을 수락할 것인지 아니면 거절하고 

소송 대응을 준비할 것인지 결정하는 경우가 다수 발생하고 있다. 
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그러므로, 본 연구에서는 특허권자와 기업의 라이선스-소송 게임에서 

특허권자가 제시하는 라이선스 제안에 대한 기업의 선택을 분석의 

중심으로 두었다. 이러한 상황에서는 특허권리의 불확실성 즉 특허의 

무효 가능성이 매우 중요한 변수로 부각된다. 또한 법적권리가 유효함을 

판단하는 복잡한 판결 절차와 소송 당사자에게만 판결의 효력이 있는 

일반적인 민사소송과 달리 특허 무효성에 대한 판결 결과는 제3자에게도 

영향을 줄 수 있다는 특성을 분석에 추가로 반영하고자 하였다.  

첫 번째 에세이는 특허 권리의 불확실성이 해소되지 않은 환경 하에서 

고의침해에 대한 징벌적 손해배상의 도입 시 특허권자의 라이선스 

제안에 대한 기업의 선택을 라이선스-소송 게임이론을 통해 비교하였다. 

특히 특허 소송에 대한 정보 공유는 소송의 단계에 따라 정보의 

비대칭모형(Asymmetric Information Model)과 완전정보모형(Common 

Information Model)이 혼재된 형태로 도입하였으며 특허권자는 

생산활동을 하지 않는 이종업계 종사자로 가정하였다. 기업은 라이선스 

수락 여부를 판단하기 위해 라이선스 협상 과정에서 획득한 정보를 

바탕으로 특허 침해 소송에서 특허권자의 승소 가능성과 스스로 

인지하고 있는 침해의 실질적 고의성을 기준으로 고의침해 판결 

가능성을 순차적으로 판단한다. 고의침해 판결을 받을 가능성으로 인해 

기업이 인식하는 특허침해소송 리스크가 극대화되어 낮은 유효성을 가진 

특허에 대해서도 라이선스를 체결할 수 있으며 결국 이와 같은 라이선스 

계약은 생산량의 감소로 이어져 소비자후생을 악화시키는 결과를 초래할 
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수 있음을 보였다.  

두 번째 에세이는 소송이 제기된 후 양 당사자가 소송의 중단을 

선택하는데 영향을 끼지는 요인을 실증 분석하였다. 첫번째 에세이의 

모형을 참조하여 이산선택 모형인 프로빗 모형(Probit Model)을 통해 

소송비용 및 특허의 유효성 판단에 영향을 주는 설명변수들을 중심으로 

분석하였다. 프로빗 모형 추정을 통해 양 당사자의 소송비용 및 특허의 

유효성 관련 변수가 화해 또는 판결의 가능성에 미치는 효과를 

분석하고자 하였다.  다음으로 피고 기업이 가진 특허전략과 기업의 

화해 정도의 상관관계를 보여주고자 패널 분석을 병행하였다. 기업이 

가진 이질적인 특성을 고려하기 위해 피고 기준으로 패널데이터를 

생성하여 실행 가능한 일반화된 최소자승법(Feasible Generalized 

Least Squares, FGLS) 분석을 각각 진행하여 추정값을 비교하여 

전략과 관련된 가설을 검증하였다. 추정 결과 소송비용과 특허 유효성에 

대한 예측 가능성은 화해의 선택 가능성에 영향을 미치는 것으로 나왔다. 

특히 소송 직후 특허의 유효성을 확인할 수 있는 재심사 특허의 포함은 

화해에 긍정적인 영향을, 소송이 어느정도 진행되고 난 이후 특허 

권리의 불확실성을 제거할 수 있는 마크만히어링(Markman Hearing) 

과정은 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 패널분석에서 

특허전략과 기업의 화해 정도의 상관관계는 특허관리전문회사(Non-

Practicing Entity, NPE)가 제기한 소송, 동시제소, 정보통신 관련 특허 

소송, 특허관리전문회사가 아시아기업을 제소한 경우 등이 유의한 
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것으로 나타났다.       

비록 높은 비용이 소요되기는 하나 특허침해소송은 본연의 역할인 

특허권자의 권리 침해의 구제 과정일 뿐만 아니라 특허권리의 

불확실성을 법률적 판단으로 어느정도 해소하여 법적 안정성을 부여하는 

과정이기도 하다.  본 연구에서는 특허권리의 유효성이 담보된다면 

비용이 소요되는 소송보다 라이선스가 사회적 비용의 절감에서 유리할 

수 있으나 등록 과정의 부실로 인해 특허 권리의 불확실성이 큰 환경 

하에서는 특허침해소송 제기 및 판결의 지나친 억제는 지양할 필요가 

있다는 사실을 보여주고 있다. 본 연구결과는 법경제학이 추구하는 

효율적인 법률 시스템의 설계를 위해 특허침해 소송의 제기와 판결에 

긍정적 또는 부정적 영향을 끼칠 수 있는 요인을 기존연구와는 다른 

관점으로 게임이론 및 실증분석을 통해 탐색했다는데 의의가 있다.   

 

주요어: 라이선스-소송 게임, 특허의 유효성, 소송 중 화해의 선택, 

불확실성, 정보비대칭 

 학  번:  2002-30355  
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1. 연구배경 

법경제학은 효율성의 극대화를 이루기 위해 당사자들의 사전적 의사결정

을 기반으로 법제도의 형태를 경제학의 방법론을 통해 연구하는 학문이

다(송옥렬, 2005). 법적인 제제가 관련자의 행위에 미치는 영향을 예측

하는 법경제학(Cooter and Ulen, 2016)은 특히 특허침해와 같은 민사소

송에 있어 중요한 연구분야이다. 즉, 당사자들 간의 이해관계가 명확하

고 법제도에 따라 예상되는 경제적 인센티브의 영향이 매우 큰 특허침해

소송에서 효율성의 극대화를 추구하는 법경제학적 관점의 연구는 특허분

쟁 제도의 설계 및 운용에 있어 상당히 유의미한 기준을 제공할 수 있을 

것이다.    

특허권리와 같은 무형의 재산권은 권리가 명확하지 않고 그 지속여부가 

불확실하면 최적의 경제효율성을 달성하기는 어렵다(Ostrom, 1990). 특

허 권리의 판단 및 보호는 법률시스템에 의해 결정되기 때문에 특허침해 

소송제도는 특허제도를 유지하는 근간이 된다(Choi, 1998). 일반적으로 

특허분쟁은 특허청에서 등록 결정한 특허가 가진 유효성과 권리범위의 

불확실성으로 인해 발생하며 이에 대한 최종 해결 책임은 소송을 담당하

는 법원이 담당한다. 그렇기 때문에 법원은 특허분쟁을 해결함에 있어 

특허권자의 권리를 보호함과 동시에 특허권리의 불확실성을 공적으로 해

소해줘야 한다. 따라서 특허제도가 그 목적에 맞게 운영될 수 있도록 특

허분쟁시스템을 설계하기 위해서는 관련 제도가 가지는 경제적 효과와 
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이에 따른 당사자의 선택을 명확하게 파악할 필요가 있다. 

소송에서 판결과 화해를 선택함에 있어 원고의 예상 소송비용과 피고의

기대이익의 차이를 비교하였던 Gould(1973)의 연구 이래 특허분쟁과 

같은 민사소송에서 원고의 선택에 대한 기존연구가 다수 진행되었다. 소

송 관련 정보의 공유 정도에 따라 완전정보공유를 가정한 Shavell(1982)

과 불완전 정보 하에서 원고와 피고의 의사결정 과정이 이루어지고 그 

결과에 따라 소송의 제기와 진행에 대한 선택이 이루어진다고 가정한 

P'ng(1983) 연구가 있었다. Cremers and Schliessler (2015)는 특허침

해 소송에 있어서도 양 당사자가 가지는 침해 정보의 불균형으로 인해 

특허권자와 피고의 인센티브 차이가 발생하기 때문에 특허 무효소송이 

침해소송과 별개로 진행되는 구조에서 특허권자가 화해를 더 자주 선택

함을 보였다. Ottoz and Cugno(2016)은 라이선스 협상과정에서 특허의 

유효성 및 침해여부에 대한 정보 비대칭은 어느정도 해소된다는 완전정

보모형(Common Information Mole)을 기반으로 소송 전 라이선스 계약

으로 기업이 특허권자에게 높은 로열티를 미리 지급하는 경우 특허의 강

도(strength)에 따라 소비자 후생에 악영향을 줄 수 있음을 보였다  

그런데 소송이 제기되기 전 특허권자와 기업 사이의 구조화된 라이선스 

협상 과정은 특허권자가 라이선스 협상의 결렬 시 법원에 침해소송을 제

기할 것이라는 믿음을 바탕으로 진행된다. 따라서 이러한 특허 침해소송

의 선택 모형들은 특허분쟁 전 단계에 걸쳐 특허권자 또는 기업이 가진 

특허전략과 연계하여 모형이 설계되어야 한다.  특히 최근 특허분쟁에서 
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특허권자가 혁신을 직접 이룬 발명자로부터 로열티 수익을 목적으로 하

는 특허관리회사로 변화하기 시작했으며(Allison, Lemley and Walker, 

2010) 이들이 거둬들이는 수익이 발명자에게 거의 배분되지 않는 현실

을 반영한다면(Luman and Dodson, 2006) 특허분쟁의 전체 단계에 걸

쳐 행동과 선택을 분석할 대상이 특허권자로부터 라이선스 제안을 받는 

기업으로 변화할 필요가 있다. 그러나 기존연구는 특허권자와 기업의 라

이선스 협상을 특허침해소송과 분리하여 다루면서 특허권자에게 최적인 

라이선스의 형태에 집중하고 있다(Kamien and Tauman, 1984, 1986; 

Wang, 1998; Poddar and Sinha, 2004; Sen, 2005; Martin and Saracho, 

2010). 특허침해소송 단계에서의 기존 연구 역시 특허권자의 이익을 핵

심 분석대상으로 두어 특허권자가 왜 특허소송을 진행 또는 도중 화해를 

선택하는지를 중점적으로 설명하고 있다. 이와 같은 특허권자의 이익에 

대한 연구의 집중으로 인해 특허침해소송 제도의 변화가 제조 기업의 의

사판단에 어떤 영향을 미치는지에 대한 탐색은 부족하게 되었다. 이로 

인해 특허 정책이 기존 연구에서 주장한 바와는 다르게 실제 의도에 반

하는 결과를 보이기도 하였다. 예를 들어 연구개발과 이를 통한 혁신에 

인센티브를 제공하고 특허권자의 권리를 보호하기 위해 특허 침해로 인

한 손해배상액을 증가시켜 과도한 보상을 제공하자는 정책적 시도가 제

품의 경쟁력을 낮추고 기존 특허 발명의 추가 연구를 저해하는 결과를 

초래하기도 하였다(Takenake, 2000).  

특허 침해소송을 다루는 연구는 이러한 이론적 모형 외 소송 데이터를 
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이용하여 특허권자가 소송을 제기하거나 포기하는 요인을 분석한 몇몇 

실증 연구도 진행되었다. Somaya(2003)는 미국 연방법원에서 제기된 

특허소송과 미국특허청에 등록된 침해 소송 특허데이터를 이용하여 

컴퓨터 산업과 제약산업의 기업들이 사용하는 특허소송에서의 전략적 

자산으로서 특허의 기능을 전략자산의 보호를 위한 독점력 유지와 외부 

기술 확보를 위한 상호 라이선스라는 두 가지 방식으로 보여주었다. 

Allison, Lemley and Walker(2010)는 반복적으로 특허 소송에 사용된 

특허를 추출하여 이들 특허와 관련된 특허침해소송을 분석하였다. 이를 

통해 특허괴물(Patent Troll)과 같은 반복소송원고는 다른 형태의 

원고에 비해 더 자주 화해를 하며 화해가 실패하는 경우 대부분 

패소함을 보였다. Cremers(2009, 2015)는 독일의 특허침해 소송 

데이터를 중심으로 침해소송 중 특허무효소송 결과, 특허 무효성에 대한 

증언 및 증거가 특허권자의 재판 중 화해 선택에 긍정적인 영향을 주는 

것을 보였다.  

위에서 보는 바와 같이 기존 연구들의 대다수는 특허분쟁 단계에서 

선택의 주체를 특허권자로 보고 특허권자의 화해 선택 이유 또는 이익을 

극대화할 수 있는 제도와 정책에 집중하였다. 이러한 기존연구들은 

고의침해에 대한 징벌적 손해배상 제도의 도입과 같은 분쟁 관련 규제가 

가지는 당사자의 경제적 효율성을 균형있게 보여주지 못하였다. 따라서 

본 연구에서는 특허 라이선스에서 특허침해소송까지 이어지는 특허분쟁 

과정에서 잠재적 침해를 의심받는 기업을 분석의 대상으로 삼고자 한다. 
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동시에 특허 분쟁을 분석하기 위해 특허권리의 불확실성을 중요한 

변수로 도입하고자 하였다. 20세기 이후 특허 출원 수가 급격하게 

증가하였으나 특허청은 특허의 유효성을 판단하기 위한 시간과 비용을 

충분히 투입하지 못해 등록은 되었으나 소송이나 재심사 등을 통해 

무효가 될 가능성이 높은 특허들이 다수 존재하게 되었다(Farrell and 

Shapiro, 2008). 그럼에도 불구하고 대다수의 기존 연구들은 특허권리의 

유효성을 확정적으로 가정하고 분석하고 있다. Lemley(2000)가 보여준 

바와 같이 특허청은 심사자원의 부족으로 인해 고의로 유효성 판단을 

방치, 법원에게 판단을 유보하는 의도적 무시(Rationally Ignorance)가 

발생하기 때문에 특허분쟁과정에서 특허청에서 등록을 받았다는 

이유만으로 특허권리가 유효하다고 가정해서는 안 된다. 따라서 

법경제학이 추구하는 효율적인 법률 시스템의 설계를 위해 라이선스 

협상부터 특허침해소송으로 이어지는 특허분쟁의 전 과정에서 

특허권자가 아닌 기업의 선택과 특허권리의 불확실성을 연계한 분석이 

이루어져야 한다. 이에 본 연구는 특허분쟁에서 라이선스 협상 과정과 

특허침해 소송 과정에 있어 그동안 등한시되었던 라이선스의 대상이 

되는 기업의 선택을 특허권리의 불확실성과 연계하여 보여줄 수 있도록 

게임이론 및 실증분석을 통해 탐색하고자 한다. 
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2. 연구의 구성  

특허 침해 소송 전 또는 소송 중 발생하는 라이선스 전략에 대한 본 

연구는 총 4장으로 이루어져 있다. 제1장은 전체 연구의 배경 및 

개요를 제시하였다.  

제2장은 특허침해소송에서 고의침해에 대한 징벌적 손해배상을 도입 시 

특허권자로부터 라이선스 제안을 받은 기업의 선택을 라이선스-소송 

게임을 이용하여 논의하였다. 특허권자는 소송에서의 기대이익이 0이 

아니라면 기업에 실질적인 소송 위협을 가할 수 있고 라이선스 제안을 

받은 기업은 소송비용과 로열티, 패소 시 부담하게 될 손해배상금의 

비교를 통해 제안의 수락여부를 결정한다. 고의침해에 대한 징벌적 

손해배상(willful infringement rule)의 도입은 특허권자와 기업의 

소송에 대한 기대이익의 변화를 초래하게 된다(Crampes and Langinier, 

2002). 따라서 2장에서는 징벌적 손해배상의 적용 기준과 도입으로 

인해 라이선스 제안을 받은 기업의 의사결정 과정이 어떻게 변화하는지 

분석해보고자 한다. 기존 연구에서 침해에 대한 정보는 기업이, 특허의 

유효성에 대한 정보는 특허권자가 가지고 있다고 가정하였으나 본 

연구에서는 양 당사자가 라이선스 협상과정에서 정보를 공유할 수 있어 

기업이 라이선스를 수락하는 과정에서 해당 특허의 유효성을 어디까지 

인정할 수 있는지를 중심으로 모형을 분석하고 소비자 후생의 변화를 

살펴보고자 하였다. 마지막으로 고의침해 시 징벌적 손해배상 형태를 

손해배상액의 증액이 아닌 고의침해 기업에 소송비용을 전가하는 방식의 
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대안에 대해서도 살펴보고 정책적 함의를 도출하고자 하였다.        

제3장에서는 특허 소송이 제기되고 난 후 판결로 가지 않은 채 소송이 

마무리되는 요인을 미국 델라웨어 지방법원의 소송데이터를 이용하 실증 

분석하였다. 2장에서 소개한 모형을 기반으로 프로빗 모형을 통해 

특허침해 소송에서 양 당사자의 소송비용과 소송의 예측성이 소송 중 

화해의 선택 가능성에 있어 어떤 영향을 미치는지 살펴보았다. 특히 

소송의 예측성은 소송을 제기한 즉시 알 수 있는 해당 법원의 소송경험 

및 재심사 특허의 포함여부 변수와 소송이 어느정도 진행된 후 알 수 

있는 마크만히어링(Markman Hearing)의 진행여부 변수를 함께 

도입하여 소송이 진행됨에 따라 특허권리의 불확실성이 제거되는 

과정에서 피고가 어떤 선택을 하게 되는지 확인해 보고자 하였다. 

다음으로 제소당한 기업을 기준으로 패널데이터를 생성하여 기업의 

특허전략이 특허소송에서 화해를 선택하는 비율과 어떤 상관관계를 

가지는지 확인해 보고자 하였다. 이를 위해 특허소송에서 

특허관리회사의 소송, 동시제소 및 특허기술의 차이 등 당사자의 전략을 

예견할 수 있는 변수들을 활용하였다.  .   

마지막 제4장에서는 2장과 3장에서 제시한 결과를 요약하고 결론 및 

정책적 함의를 제시하였다.  또한 본 논문에서 미처 다루지 못한 향후 

연구과제를 4장에서 제시하였다.  
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[그림 1-1] 연구의 구성
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3. 연구의 의의 

이 논문은 특허침해 소송에 있어 소송 전과 진행 중 일어나는 

특허권자와 기업간의 라이선스 계약에 대한 법경제학적 연구에 기여한다. 

대부분의 관련 기존 연구는 민사소송에 있어 소송의 진행과 화해의 선택 

요인을 살펴보기 위해 게임이론 모형을 사용하고 이러한 모형에 기반한 

실증 분석이 이루어진다. 그러나 대부분의 기존 연구는 양 당사자 중 

특허권자 선택을 중심으로 이루어져 왔다. 그러나 실제 비즈니스 

환경에서는 특허권자가 기업에 라이선스 제안과 함께 로열티를 요구하고 

라이선스 제안을 받은 기업이 이 제안을 수락할 것인지 아니면 거절하고 

소송을 대응할 것인지 결정하는 경우가 많이 발생하고 있다. 그러므로, 

본 연구에서는 특허권자와 기업의 라이선스-소송 게임에서 특허권자가 

제시하는 라이선스 제안에 대한 기업의 선택를 분석의 중심으로 두었다. 

또한 특허분쟁의 전 과정에 있어 특허권리가 무효일 수 있다는 

특허권리의 불확실성을 매우 중요한 변수로 부각하였다.  

첫 번째 에세이는 특허 권리의 불확실성이 해소되지 않은 환경 하에서 

고의침해에 대한 징벌적 손해배상의 도입으로 인한 특허권자의 라이선스 

제안에 대한 기업의 선택을 라이선스-소송 게임이론을 통해 비교하였다. 

특히 특허 소송에 대한 정보 공유는 소송의 단계에 따라 정보비대칭 

(Asymmetric information)과 완전정보(Common Information)가 

혼재된 형태로 도입하였으며 특허권자를 특허관리회사와 같은 제조 

활동을 하지 않는 이종업계 특허권자로 두어 기존 연구와 차별화하였다.  
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기존연구에서는 고의성의 판단은 양 당사자가 동일하게 고의성의 

유무로만 인지하고 있는 것으로 가정하였다. 그러나 라이선스 

협상과정에서 정보공유를 통해 특허 유효성의 정보비대칭은 해소되는 

반면 특허침해의 고의성은 고의를 저지른 당사자의 주관적인 판단이 

포함되어 있어 기업이 더 많은 정보를 가지는 비대칭이 발생한다. 

따라서 기업은 제조 활동을 하지 않는 이종업계 특허권자가 제시하는 

로열티로부터 특허권자가 추정하고 있는 고의성을 판단, 실제 기업이 

인지하고 있는 고의성과 비교하여 라이선스 수락을 선택하는 것이 

합리적인 과정이다. 실증연구에서 보는 바와 같이 특허관리회사가 

특허침해 소송의 원고인 경우가 전체 소송의 60%를 상회하고 있고 이 

때 기업의 의사결정이 가지는 사회적 영향이 작지 않다는 점에서 기업 

관점에서 제조 활동을 하지 않는 이종업계 특허권자와 기업간의 

라이선스-소송 게임을 살펴보는 것은 실제 비즈니스 환경을 반영한 

유의미한 연구라 할 수 있다.  

두번째 연구에서는 소송이 제기된 후 피고인 기업이 소송을 중단하게 

되는 원인을 추정하기 위해 양 당사자의 특허전략을 포함하여 소송 

결과의 예측성, 소송비용의 객관적/주관적 상승 요인을 반영한 

실증분석을 실시하였다. 본 연구에서 두가지 형태의 실증분석이 

진행되었는데 먼저 기존 문헌에서 주로 채용하는 이진 반응 모형인 

프로빗 모형을 사용하여 소송비용과 소송의 예측성이 소송 중 화해의 

선택에 영향을 미치는 결정요인을 찾아본 후 기업의 특허전략이 소송 중 
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화해를 선택하는 비율과의 상관관계를 확인하기 위해 소송데이터를 

피고를 기준으로 한 패널데이터로 변경하여 분석을 병행하여 기존연구와 

차별화하였다. 이 과정에서 기존 실증분석에서 자주 다루지 않은 아시아 

기업이 제소된 경우, 경쟁사와 동시에 제소된 경우, 특허관리회사의 

제소 등을 변수에 반영하였다. 특허관리회사로 인한 국내기업의 제소가 

적지 않고 이 같은 특허침해 제소가 동시다발적으로 이루어지는 

상황에서 위와 같은 새로운 변수의 도입은 실증분석의 설명력을 높여줄 

것이라 기대한다.  

첫번째와 두번째 연구 모두 특허가 가진 권리의 불확실성을 분석과 결과 

해석에 있어 핵심 요인으로 반영하였다. 특허침해소송은 금전적인 

비용뿐만 아니라 시간적 비용이 소요되는 특허활동이지만 소송을 통해 

특허침해로 피해를 본 특허권자를 적절하게 보상하는 것과 동시에 특허 

권리의 불확실성을 해소하여 특허의 유효성에 대한 법률적 확실성을 

부여할 수 있는 효과적인 수단이기도 하다. Hall(2007)은 특허 시스템이 

독점을 제공함으로써 시장의 비효율성을 초래하여 사회적 후생의 손실을 

가짐에도 불구하고 혁신에 대한 정보공개를 통해 또 다른 혁신을 

유도한다는 점에서 그 역할을 인정받는다고 하였다. 그러나 유효성을 

가지지 못하는 특허는 이미 그 정보가 일반에 공개되어 있어 독점을 

부여함으로써 얻을 수 있는 이익은 기대할 수 없어 라이선스로 수익이 

창출된다면 시장의 왜곡과 혁신의 장애만 남아 있을 수밖에 

없다(Luman and Dodson, 2006). 따라서 특허침해소송 제기 후 화해 



13 

 

비율이 지나치게 높아 특허의 불확실성에 대한 법적 판단이 줄어드는 

것은 바람직한 방향이라 할 수 없을 것이다. 따라서 본 논문을 통해 

제시한 연구 결과는 특허분쟁 시스템에 대한 재설계 과정에서 양 

당사자에 대한 균형 있는 관점과 특허의 무효 가능성을 판단할 절차 및 

적절한 배치에 대한 정책적 함의를 제공할 수 있을 것이다. .  
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제2장. 고의침해에 대한 징벌적 

손해배상 하에서 기업의 라이선스 

전략 
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1. 서론 

 특허권자가 자신의 특허를 침해하고 있는 기업을 발견하는 경우 시장에

서 독점적 지위를 유지하는 것과 침해를 하고 있는 기업에 라이선스를 

주어 시장을 양분하고 로열티 수익을 확보할 것인지를 고민한다(Aoki 

and Hu, 1999). 특허권자는 기업이 실제로 침해하고 있는 가능성, 소송

비용, 승소 시 예상되는 손해배상금, 기업으로부터 받을 수 있는 로열티 

비용과 시장에서의 독점적 지위 유지에 따른 이익 등에 대한 고려를 통

해 소송을 제기할 것인지를 결정한다(Somaya, 2003). 특허권자는 이익

을 극대화하기 위해 다양한 형태의 라이선스를 선택하며(Muto, 1993; 

Poddar and Sinha, 2004; Kishimoto and Muto, 2010) 정보 비대칭으로 

인해(Cremers et. al., 2016) 또는 기대이익의 차이(Lanjouw and 

Schankerman, 2004) 등으로 인해 라이선스를 선택한다. 

다른 한편 라이선스 제안을 받은 기업도 제안을 수락하고 로열티를 지급

할지 아니면 거절한 후 특허권자가 제기하는 소송을 대응하여 법원으로

부터 침해에 대한 판결을 받을 것이지를 결정해야 한다. 특허권자와 마

찬가지로 기업 역시 특허 침해 가능성 및 유효성, 소송비용, 패소 시 지

불하게 될 손해배상과 라이선스 계약 시 지불할 로열티, 특허권자의 특

성 등을 고려하여 선택을 진행하게 될 것이다. 로열티 수식을 목적으로 

소송을 제기하거나 라이선스를 제안하는 특허괴물(Patent Troll)과 같은 

특허관리회사(NPE)의 등장으로 특허침해 소송의 급격한 증가하고  특

허청의 심사자원 부족으로 인한 특허권리의 불확실성 확대(Farrell and 
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Shapiro, 2008)로 인해 기업은 더 많은 경우의 수를 고려해야 한다.  

더욱이 특허권 보호를 강화하기 위한 목적으로 다양한 정책적 시도들이 

이루어지고 있어 이로 인한 특허권자의 승소 가능성 또는 패소 시 부담

하게 될 손해배상액 규모의 변동폭은 크게 증가하고 있다(Bessens and 

Meurer, 2006). 고의침해에 대한 징벌적 배상(Willful Infringement 

Rule)의 도입 역시 특허권자의 기대이익을 크게 높여 라이선스 제안을 

받은 기업이 소송 결과의 리스크를 상대적으로 크게 인지하게 할 수 있

게 하는 정책 중 하나이다(Crampes and Langinier, 2002; Kiebzak, 

Rafert and Tucker, 2016). 즉 라이선스 제안을 받은 기업의 선택을 살

펴보기 위해서는 특허권자의 속성, 특허 권리의 불확실성, 특허침해 소

송 관련 정책의 효과 등도 모두 반영하여야 한다.  

관련 기존 연구들은 특허권자가 특정 환경 하에서 어떤 선택을 왜 하는

지에 초점을 맞춰 진행하였기 때문에 상대적으로 라이선스 제안을 받은 

기업의 라이선스 수락을 설명하는 연구는 드물다.  따라서 특허 라이선

스, 특허침해 소송, 특허권리의 불확실성, 관련 정책의 효과 등이 유기적

으로 결합되어 실제 비즈니스 환경에서 기업이 라이선스를 제안을 수락

하게 되는 과정과 그 결과를 제대로 보여줄 필요가 있다. 특히 특허 심

사의 허점을 악용하여 침해를 폭넓게 인정받을 수 있으나 유효성이 약한 

특허를 등록시킨 특허권자가 라이선스 협상 또는 특허 침해소송 과정에

서 생산활동을 하고 있는 기업을 압박하여 라이선스를 유도함으로써 특

허가 무효가 되는 것을 막고 이익을 창출하는 경우가 빈번하고 이를 주
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요 업무로 하는 특허관리회사 다수가 활발히 활동하고 있는 현 시점에서 

특허제도를 효과적으로 운영하기 위해서는 라이선스 전 과정을 분석하는 

관점을 특허권자로부터 라이선스 제안을 받은 기업으로 이동시키는 연구

는 유의미하다고 할 수 있다.   

본 연구는 이 같은 관점의 변화를 반영한 특허 라이선스 모델을 적용해 

보고자 한다. 이를 위해 특허권자의 라이선스 제안에 대한 기업의 선택

을 라이선스-소송 게임이론을 통해 특허 권리의 불확실성이 해소되지 

않은 환경 하에서 고의침해에 대한 징벌적 손해배상 도입의 효과를 비교

하고자 하였다. 특히 특허 소송 단계를 유효성과 고의성의 판단을 분리

하여 단계적으로 배치하고 정보 공유는 소송의 단계에 따라 정보비대칭 

(Asymmetric information)과 완전정보(Common Information)가 혼재

된 형태로 도입하였으며 특허권자를 제조 활동을 하고있지 않는 이종업

계 종사자로 두어 기존 연구와 차별화함과 동시에 좀더 현실적인 정책제

안을 하고자 하였다.  

진정한 혁신의 성과가 아닌 이미 세상에 존재하는 기술이 촘촘하지 못한 

심사로 인해 특허권리를 확보하고 유효성이 낮은 특허권리를 이용하여 

기업과 라이선스 계약을 체결할 가능성이 높아진다면 이것이 사회적 후

생의 손실로 이어질 가능성이 발생한다(Farrell and Shapiro, 2008). 따

라서 본 연구에서는 고의침해에 의한 징벌적 손해배상을 도입과 같은 특

허권 보호 강화 정책이 특허의 유효성이 낮은 상황에서 소비자후생에 어

떠한 영향을 미치는지도 살펴보고자 하였다.  
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2. 연구배경 

2.1 기존연구 

특허침해 소송은 일종의 민사소송으로 원고가 피고에게 소를 제기하면 

소송이 진행되고 이 과정에서 원고와 피고의 선택에 의해 소송을 계속 

진행하여 판결을 받거나 소송 도중 화해의 형태로 중단할 수 있다. 

민사소송에서 재판의 진행과 화해의 결정에 대한 경제학적 분석의 초기 

연구는 Gould(1973)에 의해 이루어졌다. Gould(1973)는 협상과정의 

모형화 대신 원고의 예상 소송비용과 피고의 기대 이익의 차이에 따라 

소송에서 판결을 진행한 경우와 화해를 선택한 경우 효용을 비교하여 

제시하였다. Shavell(1982)의 민사소송 모형은 원고의 소송 제기와 

이후 원고의 소송 계속 및 화해 결정으로 이루어진 두 단계의 구조로 

이루어져 있다. 이 모형에서는 소송을 제기한 원고가 소송에서 판결을 

통해 얻을 수 있는 이익과 예상 소송비용을 비교하여 소송을 계속할지 

여부를 결정하는 완전 정보 하에서의 일방 의사결정 모형(One-Person 

Decision Model)이다. Posner(1973)가 소송에서 화해가 발생할 

가능성은 다양한 법적 절차와 정보의 비대칭에 의해 영향을 받을 수 

있음을 언급하였으나 대부분 초기 연구는 소송에서 화해를 위한 

협상과정 모형을 명확히 제시하지 않고 양 당사자들 사이에 발생할 수 

있는 정보의 비대칭 가능성에 대한 고려없이 진행되었다. 이후 

P'ng(1983)은 불완전 정보 하에서 원고와 피고의 의사결정 과정이 
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이루어지고 그 결과에 따라 소송의 제기와 진행에 대한 선택이 

이루어진다는 쌍방 의사결정 모형(Two-Person Decision Model)을 

제시하였다. 이 모형은 정보의 비대칭은 반영하였으나 양 당사자가 

화해의 방식을 선택함에 있어 제약을 둔 모델로 외부에서 결정된 정량의 

화해금을 가정하고 있어 양 당사자가 자유로이 제시할 수 있는 화해금의 

경우는 반영하지 않았다. 이 후 Bebchuk(1984)이 소송의 양 당사자가 

화해금을 크기를 결정할 수 있다는 가정 하에 소송 관련 정보의 

비대칭성에 의한 화해의 선택을 설명한 정보의 비대칭 모형(Asymmetric 

Information Model, AI)을 제시하였다. AI 모형에서는 원고와 피고 중 

한 당사자가 원고가 소송에서 이길 가능성에 대한 정보를 보유하고 

있는데 반해 다른 당사자는 원고의 승소 가능성의 확률 분포만 알고 

있다. 이 때 상대적으로 정보가 부족한 원고가 양자택일의 화해 

제안(take-it-or-leave-it settlement)을 합의금과 함께 제안하고 

피고는 소송에서의 원고가 승소할 확률을 바탕으로 예상 비용과 화해를 

선택할 경우의 비용을 비교하여 소송과 화해를 선택한다고 가정할 시 

원고의 이익을 최대화할 수 있는 합의금을 추정하는 모형이다. Priest 

and Klein(1984)은 양 당사자 모두 소송에서의 승소 가능성, 예상 

소송비용 및 화해금에 대한 정보를 보유하고 있는 것으로 가정한 승소 

기대값 모형(Divergent Expectations Model, DE)을 제시하였다. 이 

연구는 정보의 비대칭성보다는 소송 결과에 대한 불확실성이 양 

당사자로 하여금 소송 결과값에 대한 다른 기대값을 가지게 하고 이 

기대값의 차이가 분쟁을 화해로 유도한다고 주장하였다.  따라서 
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DE모형에서 피고에 비해 소송 결과에 대해 충분히 낙관적인 원고가 

화해를 선택한다고 보았다. 이와 같은 민사소송에서 화해의 선택 요인 

이론은 이후 특허 침해소송에서 판결과 라이선스의 선택 요인을 

분석하는데도 적용되었다. Cremers & Schliessler(2015)는 특허침해 

소송에서 피고는 특허의 침해 가능성을 알고 있는데 반해 특허권자는 

특허침해 가능성의 분포만 알고 있음을 가정한 모형에서 특허무효소송이 

침해소송과 별개로 진행되는 구조와 병합하여 진행하는 구조에 따라 

특허권자와 피고에게 어떤 인센티브가 있는지 분석하여 특허 무효소송이 

침해소송과 별개로 진행되는 구조에서 특허권자가 화해를 더 자주 

선택함을 보였다.  

특허 소송의 경우 일반적인 민사소송과는 달리 소송 전 특허에 대한 

기술 및 비즈니스 협상을 진행하는 것이 일반적이며 특허와 특허의 

유효성을 확인하는 선행문헌이 모두 공개문서이기 때문에 소송에서 

특허권자가 승소할 수 있는 확률과 예상되는 손해배상금에 대한 정보 

비대칭은 소송 전 상당히 해소될 수 있다는 완전정보 모형(Common 

Information Model)이 특허침해소송에 대한 여러 연구에서 사용되었다. 

Meurer (1989)는 완전정보 모형(Common Information Model)을 

적용한 라이선스-소송 게임에서 동종업계 특허권자와 경쟁자 간 특허의 

유효성에 대한 정보 비대칭이 해소되면 무효 가능성이 높은 특허를 

보유하고 있는 특허권자는 소송에서 특허의 유효성을 다투는 것을 

피하기 위한 블러핑을 통해 라이선스 계약을 유도함을 보였다. Ottoz 
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and Cugno(2016) 역시 완전정보 모형(Common Information Model)을 

기반으로 특허권자가 소송 전 단위 유닛 당 로열티(per-unit 

royalty)와 고정비(fixed fee)을 결합한 높은 로열티를 미리 지급하는 

라이선스 계약을 체결하는 경우 특허의 강도(strength)에 따라 소비자 

후생에 악영향을 줄 수 있음을 보였다. Lanjouw and Lerner(2000)는 

정보나 기대값의 비대칭과 이러한 비대칭의 해소 과정을 통해 특허침해 

소송의 선택을 설명한 다른 연구와 달리 특허권자와 침해기업이 

시장에서 얻을 수 있는 이익의 차이로 인해 소송에서의 기대이익의 

비대칭이 일어나고 이로 인해 특허권자는 화해없이 소송을 진행한다는 

이윤비대칭 모형(Asymmetric Stakes Model, AS)을 주장하기도 하였다.  

그런데 소송이 제기되기 전 특허권자와 침해를 의심받는 기업 사이의 

구조화된 라이선스 협상 과정에서 특허권자가 라이선스를 유도할 수 

있는 요인은 라이선스 협상이 타결되지 않으면 특허권자가 법원에 

침해소송을 제기할 것이며 이 때 예상되는 비용은 라이선스 계약을 

체결하는데 사용되는 비용보다 높다는 믿음에서 비롯된다. 따라서 

이러한 특허 침해소송의 선택 모형들은 특허의 강도(또는 유효성) 및 

특허권자 또는 기업의 라이선스 전략과 연계하여 모형이 설계되어야 

한다.  Aoki and Hu(1999)의 연구에서 라이선스-소송 게임을 통해 

특허를 가지고 있는 기업이 경쟁자의 모방에 따른 비용과 소송비의 

배분방식을 통해 소송으로 경쟁자의 모방 중지와 라이선스 계약의 

체결이 어떻게 달라지는지를 보였고 혁신을 유도하기 위해서는 법률 
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비용은 낮고 모방에 따른 비용은 높게 법률시스템을 설계해야 한다고 

주장하였다. Somaya(2003)는 특허전략을 결정하는데 있어 특허권자가 

보유하고 있는 특허가 가진 잠재적 이익이 침해소송으로 인해 축소될 수 

있음을 고려해야 함을 지적하였다. 그리고 전략적 자산으로서의 가치를 

가지고 있지 않은 특허의 경우 특허권자는 라이선스를 적극 추진해야 

함을 주장하였다.  

그러나 이들 연구에서 소송과 라이선스에 사용되는 특허의 유효성에 

대한 고려는 분석에 사용하지 않았다. 더욱이 특허침해 소송이나 

라이선스 전략을 다룬 많은 연구들이 라이선스 전략과 특허침해 소송을 

연계하여 다루기 보다는 각각의 전략을 독립적으로 분석하고 있다. 예를 

들어 대부분의 라이선스 전략에 대한 연구는 특허권자의 이익을 

극대화하거나 소비자 후생을 향상시키는 라이선스 방식에 초점이 맞춰져 

있다. Kamien and Tauman(1984, 1986)은 과점시장에서 이종업계 

특허권자가 다수의 기업과 라이선스를 체결하는 비협조게임에서 고정비 

형태의 라이선스 계약이 제품 가격의 하락을 유도하여 소비자 

관점에서도 나은 선택이라고 주장하였다. 이후 Wang(1998), Poddar 

and Sinha(2004), Sen(2005), Martin and Saracho(2010)의 연구 역시 

특허의 라이선스 전략은 특허권자와 라이센시의 관계, 시장의 형태, 

혁신의 규모 등에 따른 로열티의 최적 형태에 집중하였다.  

기업의 라이선스와 관련된 기존 연구 대부분은 특허가 유효하다는 가정 

하에 특허권자의 입장에서 수익을 최대화하기 위한 최적의 선택을 찾고 
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이 선택에 대한 사회적 후생을 분석하는 방식으로 주로 진행되어 왔다. 

그러나 현실에서는 모든 특허가 유효성을 가진 진정한 특허는 아니다. 

이와 관련하여 심사과정에서 제대로 걸러내지 못한 유효성이 낮은 

특허들이 대거 등록되고 있는 상황에서의 라이선스 전략에 대한 몇몇 

연구들이 진행되었다. Meurer(1989)와 Choi(1998)는 소송에서 특허의 

유효성 관련 정보의 공개를 피하기 위하여 특허권자가 유효성이 낮은 

특허의 라이선스을 할 수 있음을 보였다. Lemley and Shapiro(2006)은 

유효성이 낮은 특허도 법률 시스템의 전략적 활용을 통해 특허권자가 

하방기업(Downstream Firm)으로부터 과도한 로열티 수익을 창출할 수 

있다고 창출할 수 있다고 주장하였다. Encaoua and Lefouili (2009)는 

특허권자와 하방산업의 잠재적 특허 사용자가 포함된 3단계 게임을 

이용하여 특허권자가 유효성이 낮은 특허를 이용하여 어떻게 과도하게 

보상을 받는지를 분석하였다.  

고의침해에 대한 징벌적 손해배상 제도가 가지는 경제학적 분석은 거의 

이루어지지 않았다. Cotter(2004)는 고의침해의 위험으로 인해 기업이 

특허를 검토하여 개량발명을 시도하는 것을 막을 수 있어 특허침해 

소송에서 법원은 가중 손해배상 및 소송비용을 부과하는 고의침해의 

판결 시 명확한 사실 관계에 기반하여야 한다고 주장하였다. Lemley 

and Tangri(2003)는 고의침해를 판단할 수 있는 명확한 기준이 

존재하지 않음에도 불구하고 판결을 받게 되면 막대한 비용을 부담해야 

하기 때문에 기업은 연구개발 과정에서 고의침해를 피하기 위해 기존 
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특허를 참고하지 않으려고 할 수 있다고 주장하였다. 이들은 이러한 

상황은 특허 제도의 원래 목적에 부합하지 않기 때문에 고의침해의 

기준을 좁히고 손해배상액을 줄여야 한다고 주장하였다. Moore(2004)는 

미국법원에서 1999년부터 2000년 사이 평결이 난 특허 침해 소송 

케이스를 분석하였다. 그는 고의침해로 인정되면 평균 약 $2M에 이르는 

상대방의 소송비용뿐만 아니라 실제 손해배상액의 3배까지 지불해야 

하기 때문에 특허권자의 고의침해 주장의 위협은 잠재적 침해자인 

기업의 의사 판단 시 중요한 고려사항임은 주장하였다. 또한 그는 

미국의 모든 특허 침해 소송에서 고의침해 판결에 대한 지나친 우려가 

존재하고 있음을 보이고 관련 법 및 고의침해 판결로 인한 배상을 

완화시킬 필요가 있다고 주장하였다. Reitzig, Henkel and 

Heath(2007)는 각 국의 보상 관련 규정 하에서 게임이론을 이용하여 

특허괴물과 같은 특허관리회사와 생산자 간의 보수를 계산하여 

고의침해에 대한 징벌적 보상처럼 특허권자의 권리 강화는 

특허관리회사의 수익성을 지나치게 높여주는 결과를 초래할 수 있음을 

보였다. 고의침해에 대한 징벌적 손해배상은 Pall(2006)이 주장하는 

바와 같이 가해자의 악의적 불법행위에 대해 정신적 배상을 포함한 

현실적 보상을 인정하는 제도다. 특히 특허권과 같은 무형자산은 침해 

적발이 어렵고 침해에 따른 손실을 충분히 배상하기 어렵기 때문에 

징벌적 손해배상은 소유권자의 실질적 구제 및 미래의 잠재적 침해를 

막을 수 있다는 점에서 필요하다고 할 수 있다. 그러나 기존 여러 

연구에서 보는 바와 같이 고의침해에 대한 과도한 보상은 기업의 
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연구개발 활동에 장애가 되는 등의 부작용도 분명 내포하고 있다.  

본 연구는 기존 연구들은 다음과 같은 차별점이 존재한다. 먼저 

특허분쟁 단계에서 특허권자가 라이선스를 제안하고 기업이 이를 수락할 

것인지 거절하고 소송을 대응할 것인지 선택한다. 이는 발명의 주체가 

항상 특허권자가 아니며 로열티 수익만을 목적으로 하는 특허관리회사와 

같은 특허권자가 제조기업을 대상으로 라이선스를 제안하고 빈번하게 

소송을 제기하는 현실에 더 적합한 모형일 것이다. 두 번째 특허권리를 

유효라고 가정한 대다수의 기존 연구와 달리 라이선스를 판단하는데 

있어 특허권리의 유효성을 핵심변수로 도입하였다. 미국 특허청의 

특허무효심판(Inter Partes Review, IPR)에서 최종판결로 청구항 전부 

또는 일부 무효가 되는 특허의 비율이 80%에 육박하는 1  현실을 

고려한다면 분석에 있어 핵심변수로서 특허권리의 유효성을 도입하는 

것은 보다 유의미한 결과를 보여줄 수 있다. 마지막으로 기존연구에서는 

고의침해에 대한 징벌적 손해배상 제도의 도입을 규제 관점에서 

접근하여 고의성의 기준에 대한 논의에 집중되었으나 본 연구는 경제적 

분석을 통해 분쟁과정에서 기업의 선택과 이로 인한 소비자 후생의 

변화를 보여주었다.    

                                            
1https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&p

o_item_gb=&po_no=18710. 
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2.2 고의 침해에 대한 징벌적 손해배상 

고의침해에 대한 징벌적 손해배상은 미국의 특허 침해 소송제도의 

특징 중 하나였다. 미국에서는 특허 침해의 고의성이 인정되는 경우 

산정된 손해배상액의 3배까지 손해배상을 증액할 수 있고 법원의 

판단에 따라 특허권자의 소송비용까지 침해자가 배상해 주어야 한다. 

(US patent law §284)2.  이와 같은 고의 침해에 대한 징벌적 배상은 

특허권자가 특허 침해소송에서 승소 시 침해로 인한 손해를 충분히 

배상함과 동시에 특허침해 행위의 억제를 목적으로 한다. 국내에서도 

특허 침해에 대한 실효성 있는 손해배상 시스템을 구축할 필요가 

있다는 의견에 2018년 12월 국회에서 법개정이 가결되었고 2019년 

7월부터 관련 규정을 시행하고 있다 3 . 이번에 개정된 특허법의 

고의성의 판단은 미국과 크게 차이가 없는 것으로 보인다. 미국 

법원에서 고의침해 여부의 판단할 때는 그림 2-1과 같이 침해자가 

주관적으로 실제 침해 행위의 위험이 있다는 것을 알았거나 알 수 

있는 상황에 있었는지를 판단하는 주관적 기준과 함께 침해 당사자가 

아닌 제3자, 예를 들어 외부 로펌의 특허변호사의 객관적 판단에도 

침해 가능성이 높다고 하였으나 침해 당사자가 무모하게 특허를 

침해하였다는 객관적 기준을 함께 고려하여 고의성을 판단하였다. 이전 

                                            
2 특허 침해가 고의적 또는 악의적을 판결된 경우 법원은 산정된 배상액의 3배 외 특허

권자의 변호사 비용까지 부과 가능하다.   

3 https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2018/12/768122/ . 
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판례에서는 객관적 침해의 판단은 보통 해당 특허의 존재를 알고 있는 

경우에도 외부 변호사 등을 통해 해당 특허가 무효 가능성이 높다는 

의견을 받았다는 사실만으로 극복할 수 있었다4. 그러나 2016년 Halo 

판례 5 에서 고의침해를 판단할 때 객관적 부주의 요건의 만족없이 

특허의 존재로 인한 침해 위를 알았거나 알 수 있는 상황이었다는 

주관적 인식만으로도 고의침해를 인정할 수 있게 되었다. 

국내 개정법 역시 고의성으로 인한 손해배상의 증액 시 고려할 

사항으로써 (1) 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, (2) 고의 또는 

손해 발생의 우려를 인식한 정도, (3) 침해행위로 인하여 특허권자가 

입은 피해 규모, (4) 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, 

(5) 침해행위의 기간·횟수 등, (6) 침해행위에 따른 벌금, (7) 

침해행위를 한 자의 재산상태, (8)침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 

정도 등만 고려하고 있어 객관적 기준에 의한 판단없이 특허침해를 

인식한 것만으로도 고의성이 인정될 수 있다. 미국에서 Halo 판례로 

인한 객관적 기준의 삭제는 특허침해 소송에서 고의침해의 인정을 

종전 36%에서 54%로 크게 증가시켰기 때문에 6  향후 국내 소송에서 

                                            
4 Moore, Holbrook and Murphy (2013). 

5 Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc. 간의 특허 침해 소송에서 미국 대법원

은 기존판례가 특허법 제284조에 따른 고의침해에 대한 판단 기준을 지나치게 엄격하게 

적용하고 있다고 판단, 고의적인 침해로 인한 손해배상액 산정 시 지방법원의 재량을 확

대하는 취지의 판결은 함.  

6 http://www.legaltimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=46022. 
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특허침해의 고의성의 인정 비율이 크게 증가할 가능성이 있다. 

 

[그림 2-1] Halo 판결 이전 미국의 고의 침해 인정 기준 

 

 

2.3 유효성이 낮은 특허     

본 연구에서 유효성이 낮은 특허(weak patent)는 행정적 실수로 인해 

중복되어 권리가 부여된 특허를 의미한다(Lemley and Shapiro, 2006). 

이는 기존 특허 또는 기술 대비 정도는 크지 않으나 의미 있는 개량이 

이루어진 발명을 권리화한 특허(small patent)와는 구분을 하여야 한다. 

특허청에서 특허를 등록 받기 위해서는 여러 가지 요건을 만족해야 

한다. 이러한 요건은 나라에 따라 약간의 차이가 있기도 하나 

공통적으로 가장 중요한 요건은 특허를 받고자 하는 발명이 신규성이 

있어야 하거나 진보성이 있어야 한다는 점이다. 신규성이란 발명이 
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새로워야 한다는 것이다. 새로운 발명에 대한 판단은 법률로 정해져 

있는데 예를 들어 한국의 특허법은 “특허법 제29조 제1항 제1호에 

따라 “국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 기술” 및 

제2호의 “국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 인터넷 

등 통신망을 통해 공중이 이용 가능하게 된 기술”은 신규성이 없는 

것으로 본다7. 즉 신규성이 없는 발명은 이미 이 세상에 동일한 발명이 

존재한다는 뜻이다. 다음으로 발명이 새로운 것이지만 진보성이 없는 

경우 특허를 받을 수 없다. 신규성과 마찬가지로 진보성 역시 각 

국마다 판단 기준에 약간씩 차이가 있지만 일반적으로 발명은 단지 

새롭기만 해서는 안되며 충분히 진보되어야 한다는 것이다. 한국 

특허법 29조 2항은 “특허 출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 

통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에 규정된 발명에 의하여 

용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 제1항의 

규정에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.”고 규정하고 있다8. 즉 특허 

                                            
7 미국 특허법 102조에서는 다음 두가지 경우에는 신규성(novelty)이 없는 것으로 본다. 

1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public 

use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of 

the claimed invention; or (2) the claimed invention was described in a patent issued 

under section 151, or in an application for patent published or deemed published 

under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names 

another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the 

claimed invention. 

8 미국 특허법 103조에서는 다음 경우에는 진보성이 없는 것(obviousness)으로 본다.  

A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the 

claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the 
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출원된 발명이 그 특허출원일 전에 공지, 공연 실시되거나 반포된 

간행물에 기재된 발명으로부터 용이하게 창작할 수 없을 정도의 

개선이 있어야 한다는 것이다. 진보성을 평가하는 기준은 통상의 

지식을 가진 자라고 하나 전문성의 정도에 대해 주관적일 수밖에 없어 

심사관에 따라 다른 결과가 나오기도 한다. 따라서 유효성이 낮은 

특허는 먼저 출원된 특허의 기술과 기능과 효과, 구현 방식이 

동일하거나 기존 특허나 기술에 추가된 내용이 다른 특허나 기술을 

고려한다면 누구나 예상 가능한 수준으로 위조상품과 크게 차이가 

없다. 신규성 또는 진보성이 없는 발명은 특허를 받을 수 없기 때문에 

비록 특허로 등록이 되더라도 무효심판이나 소송 과정에서 신규성 

또는 진보성이 없다고 판단되면 무효가 된다.  

원칙적으로 특허청은 특허 출원된 발명의 신규성 및 진보성을 

확인하기 위해 특허 출원된 발명 이전에 전 세계에 존재하는 모든 

특허, 논문, 기술문서 및 제품 등을 면밀히 조사하고 비교해야 한다. 

그러나 한정된 심사관이 짧은 시간에 많은 발명을 심사해야 하고 

언어적 장벽 또는 접근 가능한 데이터베이스의 한계나 막대한 비용 

등으로 인해 신규성 및 진보성을 일일이 확인하는 것은 현실적으로 

                                            
differences between the claimed invention and the prior art are such that the 

claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing 

date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the 

claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which 

the invention was made. 
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불가능하다. 오히려 특허 침해 소송이 제기되는 특허는 전체 등록 특허 

대비 1% 수준에 불과하고 법원에서 양 양당사자가 엄청난 비용을 

들여 다시 한번 유효성을 다투게 됨으로 특허청에서는 의도적으로 

실질적인 특허 유효성의 판단을 법원에 미루는 결과를 초래하기도 

한다9. 이러한 특허청 심사의 한계로 인해 등록된 여러 특허들은 많은 

비용이 드는 무효심판이나 소송을 통해 무효화 될 수 있다. 예를 들어 

미국 특허청의 특허무효심판 중 하나인 Inter Partes 

Review(IPR)에서 상정되는 특허의 80%가 최종판결로 청구항 전부 

또는 일부 무효가 된다10. 유효성을 다시 확인해 달라고 요청한 특허가 

대부분 분쟁 관련 특허로 라이선스 대상이라고 한다면 고의적 침해에 

대한 징벌적 보상제도를 통해 유효성이 낮은 특허가 소송과정에서 

무효로 판단되어 걸러 지기보다는 소송이 제기되기 전 라이선스 

계약으로 로열티 수익이 발생한다면 큰 사회적 후생의 손실을 초래할 

수 있다. 

                                            
9 Lemley(2000)는 이러한 현상을“rationally ignorance”라고 지칭하였다.  
10https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&

po_item_gb=&po_no=18710. 
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3. 연구방법 및 모형  

3.1 연구의 목적과 방향 

본 연구는 신제품을 출시한 기업이 특허권자로부터 라이선스 제안을 

받는 때 불법행위 책임에 대한 형벌의 성격을 가진 벌금인 징벌적 

손해배상의 도입에 따라 라이선스와 소송에 대한 의사결정이 어떻게 

달라질 수 있는지 특허 권리의 불확실성에 초점을 맞춰 살펴보고자 

함에 그 목적이 있다. 2017년 한 해 미국에서 삼십만 건 이상의 

특허가 등록되었다. 미국은 특허제도 도입 이래 2018년 6월월까지 약 

천만 건의 특허가 등록되었으며 이 중 약 삼백만 건의 특허가 현재 

권리기간이 남아있어 침해 소송에 사용 가능하다. 이와 같이 거대한 

특허의 홍수 속에서 하나의 제품과 관련된 특허가 많게는 수백 개에 

이르면서 대부분의 기업이 혁신을 이루어 새로운 제품을 시장에 

내놓을 때 제3자의 특허 침해 위협을 완전히 제거하는 것이 

불가능하다. 또한 동일한 기술에 여러 건의 특허가 침해를 주장할 

수도 있다.  

본 연구에서는 특허권자가 신제품을 시장에 출시한 기업이 라이선스 

제안을 받았을 때 고의침해에 대한 징벌적 손해배상과 같은 특허소송 

제도에 따라 어떤 의사결정을 내리는지를 특허권자와 기업 간의 

라이선스-소송 게임을 통해 분석하고자 하였다. 
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3.2 연구의 모형 

본 연구는 특허권자와 기업의 라이선스 협상에서 고의침해에 대한 

징벌적 손해배상제도 도입 효과를 살펴보기 위해 특허권자와 기업의 

라이선스-소송 게임을 다음과 같은 단계로 정의하였다.   

Step 1. 특허권자 H는 기업 F에 특허침해여부를 공지하고 로열티 R의 

지급을 조건으로 라이선스를 받아갈 것을 제안한다.       

Step 2. 기업 F는 특허권자 H와 라이선스 협상 후 제안의 수락여부를 

결정한다. 기업 F가 라이선스를 수락하는 경우 특허권자에게 로열티를 

지급하고 게임은 끝난다.  

Step 3. 기업 F 가 거절하는 경우 특허권자 H 는 특허침해 소송을 

제기할지 결정한다.  

Step 4. 법원은 특허권자 H 가 제기한 특허침해 소송을 판결한다. 

특허권자가 승소하면 기업은 로열티에 준하는 손해배상금을 지급한다.  

만약 고의침해에 대한 징벌적 손해배상제도를 도입되면 4단계에서 

특허권자가 승소할 때 아래와 같이 다음단계로 진행하고 패소하면 

게임이 끝나게 된다.    

Step 5. 법원은 기업 F 의 침해가 고의인지를 판결한다. 법원이 

고의침해를 선언하면 기존 손해배상액이 증액된다.  
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특허권자는 해당 업계에서는 제조 활동이 없는 이종업계 종사자로 

특허관리회사 등이 포함된다. 이와 같은 로열티 수익을 목적으로 하는 

이종업계 특허권자와 기업의 특허분쟁 상황은 반드시 다뤄져야 할 

중요 상황이다. 제조 행위를 하지 않는다는 가정에 따라 일반적인 

특허침해소송에서 고려해야 할 수 있는 상호라이선스(cross-license) 

또는 반소(counter claim) 등과 같은 기업의 전략은 본 연구의 분석에 

포함되지 않으며 특허권자가 가질 수 있는 판매 및 생산금지 가처분 

신청 등의 전략도 실익이 없는 것으로 가정하여 분석에 포함하지 

않는다. 이와 같은 가정은 라이선스 과정을 모형화 하는데 있어 

한계라 할 수 있다. 또한 손해배상금이 침해로 인한 일실이익(lost 

profit)이 아닌 합리적인 로열티(reasonable royalty)로 한정하였다는 

점 역시 특허권자를 제조 활동을 하지 않는 특허권자로 한정하였기 

때문에 가능한 가정이다. 기업이 특허권자가 보유하고 있는 특허를 

문헌적으로 침해하는 것은 협상과정을 통해 기업과 특허권자 모두 

인정하고 있어 침해소송에서 특허권자가 승소할 가능성은 특허가 

유효일 가능성 δ로만 판단한다고 가정하였다. 마지막으로 특허권자가 

침해소송에서 승소해서 받을 수 있는 손해배상은 합리적 로열티로 

라이선스 제안 시 기업에 요구한 로열티 R과 같고 특허권자와 기업의 

소송비용은 L로 양 당사자 모두 동일한 것으로 가정하였다. 징벌적 

손해배상 제도가 도입되는 경우 특허권자와 기업의 라이선스-소송 

게임트리와 각각의 특허권자와 기업의 보상(Payoffs)는 그림 2-2와 

같다.      
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[그림 2-2] 라이선스-소송 게임트리 
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만약 징벌적 손해배상이 도입되어 특허권자가 소송제기 시 고의침해를 

주장하면 5단계(𝑃2)에서 특허권자가 승소한 후 법원은 기업의 침해가 

고의인지를 판결한다. 법원이 θ ( 0 ≤ θ ≤ 1 )의 확률로 고의 침해를 

판결하면 기존 손해배상액 R은 αR(단, 1 < α ≤ 3))로 증액된다. 이 때 

기업은 해당 특허에 대한 고의침해 가능성 𝜃 값을 알고 있으며 

특허권자는 𝜃의 확률 분포만 알고 있다. 이 경우 특허권자와 기업의 

기대이익은 아래 식 2-1, 2-2와 같다.  

E( ∆𝑊𝐻 ∣∣ 𝑤 ) = (𝜃𝛼 − 𝜃 + 1)𝑅 − 𝐿 (2.1) 

E( ∆𝑊𝐹 ∣∣ 𝑤 ) = (−𝜃𝛼 + 𝜃 − 1)𝑅 − 𝐿 (2.2) 

𝐸( ∆𝑊𝐻 ∣∣ 𝑤 ) 와 E( ∆𝑊𝐹 ∣∣ 𝑤 ) 는 법원이 특허침해의 고의성을 판단하는 

경우 (𝑤) 변화되는 특허권자와 기업의 보상( ∆𝑊𝐻 , ∆𝑊𝐹) 로 인한 

특허권자와 기업의 기대이윤을 나타낸다.  

4단계( 𝑃1 )에서 특허의 유효성 δ 을 통해 특허권자의 승소여부를 

판단한다. 특허권자와 기업은 라이선스 협상을 통해 특허의 유효성 

정보를 공유하여 δ에 대한 정보 비대칭은 해소된다. 4단계( 𝑃1 )에서 

특허 유효성 δ 에 대한 판단을 하는 경우( 𝑣 ) 특허권자와 기업의 

기대이익은 다음과 같이 구할 수 있다.  

𝐸( ∆𝑊𝐻 ∣∣ 𝑣 ) = 𝛿(𝜃𝛼 − 𝜃 + 1)𝑅 − 𝐿 (2.3) 

𝐸( ∆𝑊𝐹 ∣∣ 𝑣 ) = 𝛿(−𝜃𝛼 + 𝜃 − 1)𝑅 − 𝐿 (2.4) 
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기업은 특허권자와의 협상을 통해 특허권자의 소송위협이 

실질적이라고 판단하면 특허권자의 라이선스 제안에 대해 수락여부를 

고려한다(Bessen and Meuer, 2012). 따라서 기업이 라이선스를 

선택하기 위해서는 3단계에서 특허권자가 소송을 선택하여야 한다. 

따라서 식 2-5와 같이 ℎ1  경로에서의 특허권자의 기대이익이 ℎ2 

경로보다 커야 한다.  

𝐸( ∆𝑊𝐻 ∣∣ 𝑣 ) = 𝛿(𝜃𝛼 − 𝜃 + 1)𝑅 − 𝐿 ≥ 0 (2.5) 

마지막 2단계에서 특허권자가 소송을 선택하고 기업이 라이선스를 

선택하기 위해서는 4단계에서 계산한 기업의 기대이익이 𝑓2  경로를 

선택할 시 기대이익보다 작아야 한다.   

( ∆𝑊𝐹 ∣∣ 𝑣 ) = 𝛿(−𝜃𝛼 + 𝜃 − 1)𝑅 − 𝐿 ≤ −𝑅(2.6) 

ⅰ. 고의침해에 대한 징벌적 손해배상이 적용되지 않는 경우(θ = 0) 

기업이 판단하는 특허의 유효성 (𝛿𝐹) 을 기준으로 특허권자의 이익이 

소송비를 상회할 것이라고 판단해야 기업은 실질적인 소송위협을 

감지하고 특허권자의 소송으로 인한 기대이익과 라이선스를 타결할 때 

지불하는 로열티를 비교하여 라이선스를 수락할 것인지를 결정한다. 즉 

고의침해에 대한 징벌적 손해배상이 도입되지 않으면 특허권자는 식 

2-7을 만족해야 소송을 제기할 것이며 기업은 식 2-8을 만족하는 

경우 라이선스를 선택할 것이다.  
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𝐸(∆𝑊𝐻 ∣ 𝑣)𝜃=0 = 𝛿𝐹𝑅 − 𝐿 ≥ 0 (2.7) 

𝐸(∆𝑊𝐹 ∣ 𝑣)𝜃=0 = 𝛿𝐹𝑅 + 𝐿 ≥ 𝑅 (2.8) 

𝛿𝐹 ≥ 1 −
𝐿

𝑅
 (단,

𝑅

𝐿
≥

1

𝛿𝐹
) (2.9) 

그림 2-3은 기업이 알고있는 특허의 유효성에 따라 기업이 

특허권자의 라이선스 제안을 받아들이는 영역의 변화를 나타낸다. 

𝛿𝐹 값이 0.5보다 작은 경우 라이선스는 발생하지 않는다. 만약 𝛿𝐹 (단, 

𝛿𝐹 ≥ 0.5) 값이 𝛿𝐹
0 에서 𝛿𝐹

1 으로 낮아지면, 즉 𝛿𝐹
0 > 𝛿𝐹

1 이면 기업이 

라이선스 제안을 수락하는 영역은 𝑆0에서 𝑆1으로 줄어든다. 즉 기업이 

인지하는 𝛿𝐹값이 작아지면 라이선스를 선택할 가능성이 낮아진다.  

[그림 2-3] 기업의 라이선스 수락 영역(𝜹𝑭
𝟎 > 𝜹𝑭

𝟏)_징벌적 손해배상 

미적용 
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ⅱ. 고의침해에 대한 징벌적 손해배상이 적용되는 경우(θ ≠ 0) 

기업이 소송을 선택했을 때 기대이익이 특허권자가 요구하는 로열티 

R과 같으면 기업의 소송대응과 라이선스 수락은 무차별하다. 따라서 

기업이 라이선스 협상을 통해 특허의 진정한 유효 가능성 𝛿′ 를 알고 

있고 특허권자가 로열티 R 을 요구할 때 기업이 추정할 수 있는 

특허권자가 예상하는 기업의 고의성 𝜃(𝑅) 은 다음 식 2.10과 같이 

나타낼 수 있다.  

𝜃(𝑅) =  
[
𝑅 − 𝐿

𝛿′ −  𝑅]

 𝛼𝑅 − 𝑅
   단,  𝛿′(𝜃𝛼 − 𝜃 + 1)𝑅 ≥ 𝐿 (2.10) 

특허권자의 소송위협을 실질적인 것으로 믿는 기업이 라이선스를 

선택하기 위해서는 식 2-12과 같이 특허권자의 로열티 R 로부터 

추정한 기업의 고의성 𝜃(𝑅) 가 기업이 알고있는 실질적인 침해의 

고의성 𝜃보다 작아야 한다.   

 𝛿′(𝜃𝛼 − 𝜃 + 1)𝑅 ≥ 𝐿 (2.11)  

𝜃 ≥ 𝜃(𝑅) =  
[
𝑅 − 𝐿

𝛿′ −  𝑅]

 𝛼𝑅 − 𝑅
   (2.12) 

앞서 본 바와 같이 징벌적 손해배상이 적용되지 않는 경우 특허가 

유효일 확률 𝛿′ 가 작아지면 기업이 라이선스를 수락할 영역이 

줄어든다. 그러나 고의침해 판결로 인해 손해배상이 증액될 경우 즉 𝛼 

또는 θ가 증가함에 따라 𝛿  가 작아져도 동일한 수준의 라이선스 수락 
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가능성을 가질 수 있다. 그림 2-4에서 보는 바와 같이 기업이 

라이선스 제안을 수락하는 영역 A0는 특허의 유효성 𝛿′값이 작아지면 

A1 으로 감소한다. 그러나  α값이 커져 손해배상액이 증액되는 경우 

동일한 유효성을 가진 특허의 라이선스 영역이 A2로 확대됨을 알 수 

있다. 더욱이 기업이 인지하고 있는 고의성 θ값이 증가할 경우 기업이 

라이선스를 수락할 수 있는 영역은 A3으로 더욱 확대된다. 고의침해에 

의한 징벌적 손해배상의 도입으로 인한 손해배상금이 증액과 고의성의 

증가는 도입 전 기업이 라이선스를 수락하지 않는 수준의 특허 

유효성 (𝛿′ ≤ 0.5) 에서도 라이선스를 수락하게 한다. 그림 2-4에서 

𝛿′ 값이 더 낮아져도 (𝛿′ = 0.3)  고의성 θ 값이 증가할 경우 라이선스 

가능영역은 A4에서 A5로 확대됨을 알 수 있다.   
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[그림 2-4] 징벌적 손해배상을 적용 시 라이선스 수락 영역의 변화 
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ⅲ. 고의침해 시 특허소송비용을 기업에 이전하는 경우(θ = 1, α = 3) 

앞에서 살펴본 고의침해에 대한 징벌적 손해배상의 영향은 법원에서 

판결한 손해배상액을 최대 3배까지 증액하는 행태이다. 그런데 

고의침해에 대한 징벌적 손해배상은 특허소송비용의 부담이라는 

형태로도 이루어질 수 있다. 미국은 패소자부담을 원칙으로 하는 한국과 

달리 소송비용을 당사자가 각각 부담한다. 일반적으로 미국에서 

특허침해 소송을 진행하려면 특허권자 및 침해를 의심받는 기업은 각각 

평균 $2M 수준의 소송비용이 소요된다(Moore, 2004). 1985-2004년 

사이 미국법원에서 고의침해 판결로 인해 전가된 변호사비용을 살펴보면 

평균은 $2.4M이지만 최고액은 $26M으로 소송에 따라 막대한 금액이 

소요됨을 알 수 있다(Bessen and Meure, 2006). 따라서 소송비용을 

고의침해한 기업에 부과하는 것은 손해배상액의 증액만큼이나 의미가 

있다. 한국의 경우 민사소송에서 패소자 부담을 적용하여 침해로 판결된 

경우 특허권자의 소송비용을 보전해줘야 하기 때문에 고의침해로 인한 

징벌적 손해배상의 형태로 소송비의 전가는 크게 의미가 없을 수도 있다. 

하지만 국내에서의 소송비 부담은 공적으로 정해진 변호사 수임료 

비율에 따라 제한적으로 비용을 인정해 주고 있어 특허소송이라는 

특성에 의해 발생되는 기술분석이나 전문가 활용, 변역 등의 비용 등은 

소송비용으로 인정되지 않아 실제 소송 비용을 충분히 충당하지 못 하고 

있다. 따라서 고의침해를 도입하는 경우 손해배상액의 3배 증액과 전체 

소송비용을 고의침해 기업에게 분담하는 방식이 기업의 라이선스 전략에 
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어떤 영향을 미치는지도 살펴보고자 한다. 먼저 소송비용 L 의 전가 

방식에 초점을 맞춰 침해의심 대상 특허의 수익을 π로 두고 

특허권자에게 지불하게 되는 로열티를 R이라고 두었다. α는 3으로 

고정하였다. 특허권자와 기업 모두 소송 전 협상을 통해 특허의 

대략적인 특허의 유효확률 δ를 알고 있으며 기업은 라이선스 제안을 

통해 특허의 존재를 알게 되어 고의침해 확률 θ는 1이라고 가정하였다. 

기업은 항상 특허권자의 소송위협이 실질적이라고 믿어야 라이선스를 

선택여부를 결정할 수 있기 때문에 각 제도 하에서 특허권자의 소송제기 

시 기대이익은 0보다 크다. 각각의 제도 하에서 라이선스를 선택하게 

되는 조건은 아래와 같다.   

ⅰ. 고의침해에 대한 징벌적 손해배상 제도 부재 

δR − L ≤ R − L (단, δR ≥ L)  

δ ≥ 1 −
𝐿

𝑅
 (단, δR ≥ L) (2.13) 

ⅱ. 고의침해에 대한 징벌적 손해배상으로 3배 증액 도입 

δ(−3R) − L ≤ −R (단, δ3R ≥ L) 

δ ≥
1

3
−

𝐿

3𝑅
 (단, δ3R ≥ L) (2.14) 

ⅲ. 고의침해에 대한 징벌적 손해배상으로 소송비 전가 도입 
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δ(−R − 2L) + (1 − δ)(−L) ≤ −R (단, δ(R + L) ≥ L) 

δ ≥
𝑅 − 𝐿

𝑅 + 3𝐿
 (단, δ(R + L) ≥ 𝐿) (2.15) 

각각의 경우 기업이 라이선스를 수락하는 영역은 다음 그림 2-5와 

같다. 앞서 살펴본 바와 같이 징벌적 손해배상 제도를 도입하기 않는 

경우 기업은 특허의 유효성 δ이 높지 않다고 판단하면 로열티를 

지불하기보다도 소송을 선택할 것이다. 반면 징벌적 손해배상으로 

기업이 3배 보상을 하는 경우 유효성이 매우 낮다고 판단한 특허도 

소송으로 대응하기보다 로열티를 지불하고 라이선스를 선택한다. 반면 

고의 침해에 대한 징벌적 손해배상으로 기업이 특허권자의 소송비 

전부를 부담하면 기업은 특허의 유효성이 높은 영역에서 라이선스의 

선택이 증가하고 유효성이 낮은 특허에 대해서는 소송대응이 증가하여 

유효성이 낮은 특허의 라이선스가 유도되는 현상을 완화할 수 있다. 
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[그림 2-5] 고의침해에 대한 징벌적 손해배상 방식 비교_3배 손해배상 v. 소송비 전가 
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4. 분석결과 

4.1 소비자 후생의 변화  

앞서 모형에서 게임 각 단계에서 소요되는 기대이익을 기준으로 

고의침해에 대한 징벌적 손해배상의 도입으로 인해 발생하는 특허 

침해의 고의성이 기업으로 하여금 라이선스를 수락하게 하는 특허의 

유효성을 어떻게 변화시키는지 살펴보았다. 다음으로 고의침해가 

도입되면 기업은 더 낮은 유효성을 가진 특허의 라이선스 제안도 

수락하게 된다. 그렇다면 낮은 유효성을 가진 특허를 고의침해로 인한 

손해배상금의 증액으로 인해 기업이 라이선스를 수락한다면 기업의 

생산량 증감으로 인한 소비자 후생은 어떻게 변화하는지 살펴보고자 

한다.   

유효성을 충분히 자신하지 못하는 특허권자는 제품 단위당 로열티를 

선호하기 때문에(Amir, Encaoua and Lefouili, 2014) 본 연구에서 

특허권자 H는 기업 F가 시장에서 독점적으로 생산하고 있는 제품이 

자신의 특허를 침해하고 있음을 확인한 후 기업에 제품 단위당 𝑟의 

로열티를 요구하며 라이선스를 제안한다. 다음으로 본 연구에서 

고의침해로 인한 징벌적 손해배상은 특허권자의 라이선스 제안으로 

인해 해당 특허의 존재 사실을 인식하고도 기업 F가 계속 

생산·판매를 한 경우에도 해당될 수 있기 때문에 기업은 

특허권자로부터 특정 특허의 라이선스 제안을 받는 순간부터 이후 
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모든 제품의 생산·판매는 고의침해로 인한 징벌적 손해배상의 대상이 

될 수 있다. 기업이 생산하고 있는 제품의 수요함수는 𝑃 = 𝑎 − 𝑄이고 

비용함수는 𝐹(𝑄) = 𝑐𝑄 로 이 때 𝑐 는 한계비용(marginal cost)며 

고정비용은 없다. 라이선스 수락 및 소송의 결과에 따라 기업은 

다음과 같은 기대이익을 가질 수 있다.    

소송위협이 없는 경우,  

max 
𝑞0

𝜋0 = (𝑎 − 𝑞0)𝑞0 − 𝑐𝑞0 

기업 F가 이윤 극대화를 이루는 생산량 및 이윤은 식 2.9와 같다  

∂𝜋0

∂𝑞0
= 𝑎 − 2𝑞0 − 𝑐 = 𝑐 (2.16)  

𝑞0
∗ =

𝑎 − 2𝑐

2
, 𝜋0

∗ =
𝑎2 − 2𝑎𝑐

4
  (2.17) 

마찬가지 방식으로 라이선스를 수락하는 경우,  

max
𝑞𝑙

 𝜋𝑙 = (𝑎 − 𝑞𝑙)𝑞𝑙 − (𝑐 + 𝑟)𝑞𝑙   

𝑞𝑙
∗ =

𝑎 − 2𝑐 − 2𝑟

2
, 𝜋𝑙

∗ =
𝑎2 − 2𝑎𝑐 − 2𝑎𝑟

4
 (2.18) 
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[그림 2-6] 게임트리_생산량의 변화  
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소송에서 패소하였으나 고의침해가 아닌 경우,  

max
𝑞𝑡

 𝜋𝑡 = (𝑎 − 𝑞𝑡)𝑞𝑡 − (𝑐 + 𝑟)𝑞𝑡 − 𝐿  

𝑞𝑡
∗ =

𝑎 − 2𝑐 − 2𝑟

2
, 𝜋𝑡

∗ =
𝑎2 − 2𝑎𝑐 − 2𝑎𝑟 − 4𝐿

4
 (2.19) 

 

고의침해로 인정받는 경우, 기업의 이윤과 생산량은 다음과 같다.     

max
𝑞𝑤

 𝜋𝑤 = (𝑎 − 𝑞𝑤)𝑞𝑤 − (𝑐 + 𝛼𝑟)𝑞𝑤 − 𝐿  

𝑞𝑤
∗ =

𝑎 − 2𝑐 − 2𝛼𝑟

2
, 𝜋𝑤

∗ =
𝑎2 − 2𝑎𝑐 − 2𝑎𝛼𝑟 − 4𝐿

4
 (2.20) 

먼저 특허권자의 소송에서 승소 가능성을 특허의 유효가능성인 δ 로 

두고 기업의 고의침해 가능성을 θ 라 두면 기업이 라이선스 또는 

소송대응을 선택하기 위해서는 특허권자의 소송위협이 실질적인 

것으로 가정하였다.  

기업이 특허권자의 소송위협을 실질적인 것으로 믿고 라이선스 제안 

수락하기 위해서는 소송에서의 기대이익이 라이선스 수락 시의 

기대이익보다 작아야 한다. 고의침해에 의한 징벌적 손해배상 제도가 

도입된 소송에서 기업의 기대이윤은 다음 식 2.23와 같다.  

Π𝛿,𝜃 =  δ{θ𝜋𝑤 + (1 − 𝜃)𝜋𝑡} + (1 − δ)𝜋0 − 𝐿 (2.21) 
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각각 위에서 구한 q값과 π값을 대입하면   

𝑄𝛿,𝜃
∗ =

𝑎 − 2𝑐 − 2𝑟𝛿 − 2𝛼𝑟𝛿𝜃 + 2𝑟𝛿𝜃

2
 (2.22)  

𝛱𝛿,𝜃
∗ =

𝑎2 − 2𝑎𝑐 − 2𝑎𝛼𝑟𝛿𝜃 − 4𝐿

4
  (2.23) 

기업이 특허권자의 소송위협을 실질적인 것으로 믿고 라이선스 제안 

수락하기 위해서는 고의침해에 의한 징벌적 손해배상 제도가 도입된 

소송에서 기업의 기대이윤보다 라이선스를 수락했을 때 기업의 

기대이익이 커야 한다.  

𝛱𝛿,𝜃
∗  ≤  𝜋𝑙

∗ 

𝑎2 − 2𝑎𝑐 − 2𝑎𝛼𝑟𝛿𝜃 − 4𝐿

4
 ≤  

𝑎2 − 2𝑎𝑐 − 2𝑎𝑟

4
  

즉, 기업이 라이선스 제안을 수락하는 범위는 다음 식 2.24와 같다. 

𝛿 ≥  
1

𝛼𝜃
(1 −

2𝐿

𝑎𝑟
)  (2.24) 

제품의 수요함수는 𝑃 = 𝑎 − 𝑄이기 때문에 소비자 후생은 𝑆𝑊(𝑞𝑙
∗) >

 𝑆𝑊(𝑄𝛿,𝜃
∗ )를 만족하기 위해서는 𝑞𝑙

∗ − 𝑄𝛿,𝜃
∗ > 0을 만족해야 한다. 

𝑎 − 2𝑐 − 2𝑟

2
−

𝑎 − 2𝑐 − 2𝑟𝛿 − 2𝛼𝑟𝛿𝜃 + 2𝑟𝛿𝜃

2
> 0 (2.25) 

기업의 라이선스 제안 수락으로 인해 소비자 후생이 악화되지 않기 
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위한 범위는 다음과 같다.  

𝛿𝑠𝑤 >
1

(𝛼 − 1)𝜃 + 1
 (단, 1 < 𝛼 ≤ 3) (2.26) 

 기업이 고의침해에 대한 징벌적 손해배상 제도 하에서 특허권자의 

라이선스 제안을 수락할 수 있는 특허의 유효성 𝛿의 범위(단,  0 < 𝐿 ≤

𝑎𝑟

2
)와 라이선스 수락 시 소비자 후생을 저해하지 않을 수 있는 특허의 

유효성 𝛿𝑠𝑤와의 차이는 다음 그림 2-7과 같다.  

고의침해 가능성 θ값이 낮으면 라이선스를 수락 가능한 특허의 유효성 

𝛿 은 소비자 후생을 악화시킬 수 있는 𝛿𝑠𝑤 보다 항상 높아 기업이 

특허권자의 라이선스를 수락하여도 소비자 후생이 악화되지 않지만 

θ값이 커지면 라이선스를 수락할 수 있는 특허의 유효성 𝛿가 𝛿𝑠𝑤보다 

낮아져 𝐷1과 같이 라이선스의 수락이 소비자 후생의 감소로 이어질 수 

있다. 특히 소송비용이 𝐿이 커질수록 높은 고의침해 가능성 하의 𝛿와 

𝛿𝑠𝑤의 차이는 𝐷1에서 𝐷2로 커진다.  
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[그림 2-7] 특허 유효성에 따른 기업의 라이선스 수락 영역과 소비자 

후생 유지 영역 비교 
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5. 결론 및 정책적 시사점 

본 연구는 특허의 라이선스-소송 게임에서 라이선스 제안을 받은 

기업이 로열티를 지불하고 라이선스 계약을 맺는 이유를 설명하고자 

하였다. 이를 위해 본 연구는 특허권자와 기업 간의 라이선스 

협상과정에서 기존 연구에서 다뤄지지 않았던 징벌적 손해배상과 

특허권리의 불확실성을 라이선스 제안을 받은 기업의 선택을 기준으로 

살펴보았다.  이를 위해 특허권자를 특허관리회사와 같이 생산 활동을 

하지 않는 이종업계 특허권자로 설정하고 기업 간의 라이선스 협상을 

모형화 하였다. 본 모형에서는 라이선스를 수락할 것인지 소송으로 

대응할 것인지 선택하는 주체는 특허권자가 아니라 라이선스 제안을 

받은 기업이다. 특허 출원의 증가로 인해 시장에 신제품을 출시한 

기업은 자원의 한계로 인해 기존 특허의 침해를 모두 회피할 수는 없기 

때문에 항상 제3자의 특허를 침해할 가능성을 가지고 있다. 따라서 

제품 출시 후 특허권자로부터 특허침해에 대한 경고장과 함께 라이선스 

제안을 받고 기업이 라이선스를 수락할 것인지를 결정하는 것은 현실의 

비즈니스 상황에서 매우 일반적인 현상임을 고려할 때 이와 같은 

접근은 유의미할 것이다.  

본 연구에서는 침해소송의 승소여부를 특허의 유효 가능성만으로 

가정하고 특허침해소송에서 특허 유효성과 고의성을 단계적으로 

판단한다고 보았다. 많은 수의 기존 관련 연구가 특허의 유효성에 대한 
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정보는 특허권자가 보유하고 침해에 대한 정보는 기업이 보유하는 

정보비대칭이 발생하는 것으로 가정한 것과 달리 본 연구에서는 

특허유효성은 Meurer(1989)의 완전정보모형(Common-Information 

Model)을 기반으로 라이선스 협상 과정에서 특허권자와 기업이 특허 

유효성에 대한 정보를 공유함으로써 정보의 비대칭이 해소되는 것으로 

보았다. 고의침해 가능성은 기업이 정확한 정보를 알고 있어 

특허권자가 제시하는 로열티로부터 특허권자가 추정하는 고의성과 실제 

기업이 인지하는 고의성을 비교하여 기업이 라이선스를 수락하는 

영역을 보여주었다. 이 때 고의성의 증가 및 증액된 로열티로 인해 

기업이 라이선스를 수락하는 영역이 어떻게 변화하는지를 라이선스-

소송 게임이론을 통해 살펴보았다. 분석모형 통해 고의침해를 고려하지 

않는다면 기업이 라이선스를 충분히 거절할 수 있는 수준의 특허 

유효성이 고의침해 가능성과 이로 인해 증액된 손해배상금으로 인해 

라이선스를 수락할 수 있음을 알 수 있었다. 그리고 고의침해 

가능성으로 인해 유효성이 낮은 특허의 라이선스 제안을 기업이 

수락함으로써 소비자 후생이 낮아질 수도 있음도 보였다.  

따라서 고의침해에 대해 징벌적 손해배상을 도입하기 위해서는 

고의성을 판단하는 과정에서 특허권리의 유효성을 어느정도 담보할 수 

보완책이 필요하다. 미국 대법원의 Halo 판결 이후 고의성 기준을 

완화하면서 단지 기업이 라이선스 제안을 받는 과정에서 특허의 존재를 

알게 되는 것만으로도 고의침해로 간주할 수 있게 된다면 라이선스 
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협상에서 기업이 인식하는 고의성은 매우 높아질 수밖에 없다. 이로 

인해 기업이 인지하는 특허침해소송 리스크가 극대화되어 낮은 

유효성을 가진 특허의 라이선스가 체결된다면 본 연구에서 보는 바와 

같이 생산량 감소로 이어져 제품의 가격을 높이고 소비자후생을 

악화시키는 결과를 초래할 수 있다.  

그러므로 라이선스 협상과정에서 기업이 특허의 유효성에 대한 평가 

자료를 충분히 확보하고 특허에 대한 평가가 제3자의 객관적 관점에서 

신뢰 가능하다고 확인된다면 법원은 특허권자의 고의침해 주장을 

인정하지 않아야 할 것이다. 이미 폭증하는 특허권으로 인해 지금의 

비즈니스 환경은 기업이 신규 제품을 시장에 출시할 때 제3자 특허의 

침해 위험성은 높아지고 다수의 라이선스 계약으로 인해 소비자 가격이 

상승할 수 있다. 또한 높은 특허 소송 비용과 특허를 무효화시킬 경우 

제3의 침해자가 무임승차하는 문제로 인해 라이선스 제안을 받은 

기업은 소송에서 특허의 무효성을 다투기보다 로열티를 지불하고 

라이선스로 해결하고자 하는 경향이 증가(Shaw, 2013)하는 현실을 

생각한다면 고의침해에 대한 징벌적 손해배상이 손해배상금의 증액에 

집중되는 것은 고려할 필요가 있다. 이에 본 연구에서는 기업의 

고의침해가 인정되면 손해배상의 증액이 아닌 특허권자의 실질적이 

소송비용을 전부 보전해주는 방식을 적극 활용할 필요가 있음을 보였다.  

본 연구에서는 분석 모형의 단순화를 위해 특허관리회사(NPE)와 같은 

생산활동을 하지 않는 이종업계 특허권자와 독점 기업간의 라이선스-
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소송게임만을 대상으로 분석하였다. 그러나 라이선스 협상은 동종업계 

경쟁사 간에도 빈번하게 발생하고 있으며 이종업계 특허권자의 

경우에도 단일 기업이 아닌 동일한 기능을 가진 제품을 생산하는 

다수의 기업에게 동시 또는 순차적으로 라이선스 제안을 할 수 있다. 

따라서 향후 제도도입의 효과 및 부작용을 입체적으로 분석하기 

위해서는 복수의 기업이 라이선스 제안을 받은 경우 및 특허권자가 

동종업계 경쟁자인 경우 등으로 모형을 확대하여 분석할 필요가 있다.  
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1. 서론 

경쟁우위를 갖기 위해 최선을 다하는 기업에 있어 특허 활동은 매우 

중요한 요소 중 하나이다. (Rivette and Kline, 2000). 특히 기업의 특허 

활동 중 특허침해 소송은 많은 시간과 비용이 소요되는 법률행위다. 

Lerner(1995)에 의하면 미국에서 1991년 특허 소송에 사용된 비용은 

약 $1B 수준이다. 이는 같은 해 미국에서 기초연구를 위해 기업이 

사용한 비용 $3.7B의 27%에 달하는 금액으로 특허침해소송으로 인한 

손해배상이나 생산 및 판매 금지, 이미지 하락과 같은 리스크 관리 

차원의 비용까지 고려한다면 기업의 특허전략 수립 시 효율적인 

소송전략이 가장 중요하게 고려되어야 할 사항임을 알 수 있다. 

그러므로 기업은 새로운 기술을 개발하거나 제품을 시장에 출시할 

때마다 반드시 특허침해 소송의 가능성을 평가하고 만약 침해소송이 

제기된다면 기업의 현황과 주변 상황, 정책 등을 면밀히 검토하여 특허 

침해 소송 전략을 수립하는 것이 필요하다.  

국내에서의 특허침해 소송은 상대적으로 매우 드물다. 윤선희 

외(2017)에 따르면 2003년부터 2017년 9월까지 1심에서 판결을 받은 

특허침해 소송이 670건에 불과하다. 특허법원에서 발생한 특허관련 

소송의 소취하 비율이 20% 내외인 것으로 고려하면11 15년간 국내에서 

청구된 특허 침해 소송은 1000건 미만이다. 미국의 텍사스 

                                            
11

https://www.scourt.go.kr/portal/justicesta/JusticestaListAction.work?gubun=10 
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동부지방법원의 2012년 특허사건 수가 1200여건이 넘는 점(Vogel, 

2013)이나 1993년~95년동안 독일 뒤셀도르프 및 만하임 지방법원의 

특허침해 소송 건수가 800여건이 넘는다는 점(Cremers, 2009)를 

고려한다면 국내 법원에서 특허침해를 다투는 것이 얼마나 드문 

경우인지를 짐작할 수 있을 것이다.  

[표 3-1] 국내 특허 침해소송 유형별 판결 건수(2003~2017년)12 

침해 소송 유형 건수 비율(%) 

침해금지 247 36.5 

손해배상 181 26.8 

침해금지 + 손해배상 248 36.7 

합계 676 100% 

 

경제성장 과정에서 패스트팔로우(Fast Follower)전략을 주로 사용해 온 

국내 기업의 기술개발 환경을 생각한다면 국내에서 특허침해 소송이 

드문 것은 특허 권리의 보호로써 특허침해 소송이 재역할을 하지 못 

하고 있기 때문으로 국내 특허침해소송 제도 전반에 걸친 재검토 및 

개선이 필요하다.  

특허소송을 주제로 한 기존연구를 보면 사실관계증거개시(discovery) 

제도나 전문가증거개시(expert deposition) 등으로 인해 막대한 비용이 

                                            
12 윤선희 외 (2017), 표 3-2 재편집. 
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소요되는 미국의 소송제도 하에서는 대부분의 소송이 로열티 지급을 

조건으로 하여 특허발명을 사용할 수 있는 라이선스 계약을 

체결함으로써 종료된다(Meurer, 1989). 원칙적으로 특허침해소송 중 

라이선스 계약은 소송에서 실질적 법률비용이 발생하기 전에 분쟁을 

빠르게 해결하기 위한 수단으로 소송 양당사자에게 좋은 선택이 될 수 

있으나 다수의 특허관리회사가 기업을 대상으로 특허소송을 지속하고 

있는 상황에서 권리의 불확실성에 제거되지 않은 특허로 침해 제소와 

화해 과정이 반복된다면 대부분의 비용을 지불해야 할 기업에 지나치게 

부담을 줄 수 있으며 이 부담은 고스란히 사회적 비용이 될 수 

있다(Luman and Dodson, 2006). 따라서 특허 소송제도의 재설계에 

앞서 특허침해 소송의 진행에 따라 특허권자와 기업의 의사결정에 

영향을 주는 요인을 상세히 파악할 필요가 있다.  

본 연구에서는 미국 델라웨어 지방법원의 특허침해 소송 데이터를 

이용하여 피소된 기업이 소송 중 화해를 선택하는 주요 요인을 

확인하고자 하였다. 먼저 2장에서 소개한 모형을 기반으로 소송비용과 

소송 결과의 예측성을 대변할 수 있는 변수를 이용하여 프로빗 

모형(Probit Model)을 통해 소송 중 화해를 선택하는 가능성에 영향을 

미치는 요인을 살펴보았다. 소송비용 변수에는 아시아 기업이 피고인 

경우를 추가하여 소송절차와 언어 문제로 인해 통역과 번역, 추가 

변호사의 고용 등으로 높아지는 소송비용의 영향을 살펴보고자 하였다. 

또한 소송 결과의 예측성은 소송제기 당시 알 수 있는 변수와 소송이 
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어느정도 진행된 후 알 수 있는 변수를 구분하여 선택하여 소송이 

진행됨에 따라 소송 결과의 예측성이 소송 중 화해에 다른 영향을 미칠 

수 있는지 탐색하고자 하였다.  

다음으로 특허소송에서 피고인 기업의 전략이 소송 중 화해의 선택과 

어떤 상관관계를 가지는지 확인하기 위해 피고 기업 기준의 패널 

데이터로 변경하여 패널 분석을 실시하였다. 특허소송에서의 전략은 

기업이 가진 특성이 중요한 요소이기 때문에 객체 특성이 반영된 패널 

분석이 적합하다. 따라서 본 연구에서는 특허관리회사가 제기한 소송 및 

특허기술의 산업별 차이 등 당사자의 전략을 예견할 수 있는 변수들을 

활용한 패널 분석을 통해 특허침해 소송 중 화해를 선택하게 되는 

요인을 제시하였다.  

본 연구는 다음과 같이 구성되어 있다. 먼저 3.2에서는 연구의 

배경으로써 특허 침해소송에 대한 기존 실증연구를 고찰하고 미국 특허 

소송제도의 개요 및 특징을 살펴보고자 한다. 다음으로 3.3에서는 특허 

침해 소송에서 판결과 화해에 영향을 미칠 수 있는 요인에 대한 가설을 

설계하고 실증분석모형을 구축하고자 한다. 3.4에서는 실증분석에 

사용하는 변수들을 정의하고 실증 분석 결과를 보여주고 마지막 

3.5에서는 본 연구의 결과를 요약하여 정책적 시사점을 논의한 후 

연구의 한계점을 제시하는 것으로 마무리하고자 한다.        
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2. 연구의 배경 

2.1 선행연구 

특허침해 소송은 민사소송으로 원고가 피고에 대해 소를 제기하면 

소송이 진행되고 이 과정에서 원고와 피고의 선택에 의해 소송을 

계속하여 판결을 받거나 소송 도중 중단할 수 있다. 소송을 제기한 후 

판결을 위한 소송 계속과 중단을 결정하는 가장 기본적인 모델은 

원고의 기대이익에서 피고의 기대손실을 차감한 금액이 원고와 피고의 

전체 소송비용 대비 작다면 화해가 이루어질 수 있다는 것이다13.  

Shavell(1982)는 민사소송 모델로서 일방 의사결정 이론(Single-

person decision theory)을 적용하였다. Shavell(1982)의 모델은 먼저 

원고가 소송을 제기하고 이 후 소송을 계속 진행할지 아니면 화해로 

마무리할지를 결정하는 두 단계로 구성되어 있다. 이때 소송제기로 

인해 비용이 발생하게 되고 위험 중립적인 양 당사자는 원고가 

소송에서 이길 가능성과 이 때 얻을 수 있는 기대이익을 각각 

주관적으로 평가하고 있는 것으로 가정하였다. 이와 같은 가정을 통해 

Shavell(1982)은 원고는 소송에서 판결을 통해 얻을 수 있는 이익이 

예상 소송비용보다 큰 경우에만 소를 제기함을 보였다.  

                                            
13 민사소송에 대한 일반적인 경제적 해석은 원고가 소를 제기한 후 소송을 계속 진행하

여 판결을 받을 것인지 아니면 피고와 화해를 할 것인지 결정하는 것으로 가정한다 (송

옥렬, 2003). 
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반면 P'ng(1983)은 소송에서의 전략적 행동 모델을 확장시키기 위해 

소송비용 분담에 있어 각자 부담인 경우 불완전 정보 하에서의 쌍방 

의사결정 모형(Two-Person Decision Model)을 적용하여 소송을 

아예 제기하지 않는 경우와 소송제기 후 원고가 소송을 포기하는 

경우를 포함하였다. P'ng(1983)은 이 같은 분석을 통해 소송 도중 

화해나 포기, 판결을 선택함으로써 발생하는 결과가 항상 양 당사자의 

사적효율 (Private Efficiency)를 만족시키는 것은 아님을 보였다. 

민사소송에서 양 당사간의 소송 계속에 대한 선택은 Cooter & 

Ulen(2016), Miceli(2004), Shavel(2004) 등에 의해 추가로 

연구되었으며 이들 모두 소송이 제기된 후 화해가 이루어지기 

위해서는 원고의 기대이익에서 피고의 기대손실을 차감한 금액이 

원고와 피고의 소송비용의 합보다 작아야 함을 가정하고 있다.  

특허침해 소송에서 소송 중 화해에 미치는 영향을 연구한 실증 분석을 

살펴보면 각 국의 제도나 소송 당사자의 특징에 따른 차이 등을 

중심으로 다양하게 이루어졌다. Somaya(2003)는 미국 연방법원에서 

제기된 특허소송과 미국특허청에 등록된 침해 소송 특허데이터를 

이용하여 컴퓨터 산업과 제약산업의 기업들이 사용하는 특허소송에서 

전략적 자산으로서의 특허 기능을 전략자산의 보호를 위한 독점력 

유지와 외부 기술 확보를 위한 상호 라이선스라는 두 가지 방식으로 

보여주었다. Lanjouw and Schankerman(2004)의 연구는 1978-99년 

사이 연방법원의 특허소송 데이터와 산업정보를 이용하여 작은 규모의 
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기업이 특허 소송에 있어 불리한 지를 분석하고자 하였다. 그들의 

연구에서는 특허소송을 일으키는데 영향을 주는 요인을 살펴보고자 

특허권자 국적과 특허 포트폴리오 규모, 특허의 청구항 수, 인용 수 

등을 이용하여 특허권자는 특허 소송의 판결을 통해 분쟁을 

해결하고자 하기보다 특허를 보호하기 위해 침해 소송을 제기하겠다는 

효과적인 위협에 더 의지하여 실질적 소송이 진행되지 전 빠르게 

화해가 일어남을 보였다. 특허괴물(Patent Troll)과 같은 특허관리회사가 

소송에서 화해를 선택하는 요인에 대한 실증연구는 Allison, Lemley 

and Walker(2010)에 의해 진행되었다. 이 들 연구에서는 2001~08년 

사이 제기된 특허 침해소송의 특허 중 2000~09년 사이 8번이상 특허 

소송에 사용된 특허 106건을 추출하여 이들 특허와 관련된 

침해소송을 분석하여 반복 소송원고(Repeat Patent Plaintiffs)를 정의, 

이들의 소송형태를 분석하였다. 이를 통해 특허괴물과 같은 반복 소송 

원고들이 소송 시 더 자주 화해를 하였으며 이 들이 판결까지 가는 

경우는 대부분 패소함을 보였다.  

Cremers(2009)는 1993~95년 사이 독일에서 특허침해 소송에 

관여한 특허 824 건의 특허 데이터를 가지고 특허 소송을 제기한 

법원에 따라 소송 중 화해 선택의 차이를 살펴보았다. 독일의 

지방법원은 특허의 무효성에 대한 판단은 특허침해 소송에서 

분리하였다. 따라서 특허 침해 소송에 사용된 특허의 무효성에 대한 

다툼은 별도의 연방법원에서의 소송을 통해 다투어야 한다. 이에 
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Cremers(2009)는 뒤셀도르프 법원과 만하임 법원에서 다루어진 

특허침해 소송과 연방법원에서 진행된 특허무효소송 데이터로 

실증분석하여 양 법원에서 소송 중 화해를 선택하는데 있어 유의미한 

차이가 있음을 보였다. 그리고 소송의 마지막 단계에서 피고가 제기한 

특허 무효 소송이 긍정적인 결과로 마무리되면 소송 중 화해결정에 큰 

영향을 미치는 것을 보였다. 이후 후속 연구로 Cremers and 

Schliessler (2015)는 독일의 특허 침해 소송 데이터를 이용하여 소송 

중 당사자의 화해 선택 요인을 분석하기 위해 소송절차가 피고와 

원고의 결정에 어떤 영향을 주는지 보여주었다. Cremers and 

Schliessler(2015)는 2000~08년 사이 독일에서 제기된 특허 소송 

데이터를 수집하여 소송이 진행되는 과정에서 얻을 수 있는 특허의 

유효성에 대한 정보를 포함, 소송을 통해 얻을 수 있는 기대이익의 

변화를 초래하는 정보의 등장이 소송 중 화해에 영향을 미친다고 

보았는데 특히 특허침해소송 중 피고가 제기하는 무효 소송의 존재로 

인해 특허권자가 가지는 독점적 권리를 완전히 잃을 수 있는 가능성을 

발생시켜 특허권자가 화해를 통해 부분적으로 권리를 나누려 한다고 

주장하였다. Cremers et. al.(2016)은 특허침해 소송에서 무효심판 

또는 무효소송의 청구가 병합된 영국과 분리된 독일 판례 데이터를 

이용하여 특허 무효소송이 침해소송과 별개로 진행되는 구조에서 양 

당사자가 화해를 더 자주 선택함으로 보였다.  

위와 같은 기존 연구들은 특허침해소송 중 화해로 마무리되는 원인을 
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법원의 특허침해 소송 데이터를 이용하여 분석하였으나 소송 특허의 

인용 수 또는 소송 제기 당시 잔여 특허의 권리기간과 같은 소송 

특허의 특성에 따라 특허권자가 소송을 중지하는 원인을 설명하는데 

초점이 맞춰져 있다. 이는 기존 특허 관련 연구 대부분이 특허권자의 

혁신과 혁신의 모방에 대한 진입장벽이라는 면에서 특허소송을 

다루었기 때문에 연구의 관심도 면에서 침해 소송을 당한 기업보다 

특허권자에 더 큰 관심을 두었기 때문이다.  

그리고 특허침해소송의 이론적 연구에서는 소송 중 화해 판단에 

중요한 요인으로 소송 비용을 다루고 있으나 실증연구에서는 

소송비용과 관련된 변수를 크게 다루지 않고 있다. 이는 특허 소송에서 

정량적인 소송비용을 얻을 수 있는 데이터를 찾기 쉽지 않고 일반적인 

특허 침해 소송과 관련된 데이터에서 소송비용이나 특허전략을 

대리하는 변수를 추출하는 것이 쉽지 않다는 것이 그 원인일 수 있다.  

그리고 많은 실증 연구에서 소송 특허의 가치 판단을 위해 특허 인용 

수를 변수로 사용하고 있는데 실제 특허 침해 소송 과정에서는 특허 

평가 시 인용 수를 검토하지 않으며 미국 특허 심사과정에서 

특허권자가 소송에서 무효주장에 대응하기 위한 목적으로 출원 시 

출원인의 발명에 영향을 미쳤다고 판단되는 유사한 선행문헌과 

정보들을 미국특허청에 제공해야 하는 의무(Information disclosure 

Statement, IDS)로 다수의 특허를 제출하는 경우도 있어 소송에 

사용된 특허의 가치판단으로는 왜곡된 결과를 줄 수 있다.  
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2.2 미국의 특허침해 소송 개요 

3심제를 택하고 있는 미국의 사법제도에 따라 그림 3-1과 같이 특허 

침해를 다투는 소송은 1심에서는 연방지방법원, 국제무역위원회(ITC), 

미국특허청의 특허심판원(PTAB) 등에서 가능하며 항소심은 연방순회 

항소법원(CAFC), 상고심은 연방대법원에서 이루어진다. 원칙적으로 

특허청의 특허 심판원에서 다루어 지는 심판은 특허침해 소송과는 

다르나 특허심판원에 특허무효를 심사하거나 심판해달라는 요청은 

특허침해소송에서 피고가 대응하기 위해 제기하는 프로세스로 

특허침해와 관련 있는 소의 한 종류로 간주할 수 있겠다.    

미국에서는 특허침해를 효과적으로 저지하기 위해 국제무역위원회 

(International Trade Commission, ITC)을 자주 활용하는데 ITC는 

침해자에 대해 손해배상을 요구하는 것이 아니라 침해 물품이 미국의 

국경 안으로 들어오는 것을 막아 달라는 요청을 처리하는 방식이다. 

침해까지의 판결이 1년 미만으로 매우 빠르게 진행된다면 장점은 

있으나 생산지 및 판매지가 미국 내에 존재한다면 활용할 수 없으며 

금전적 손실은 배상 받을 수 없어 일반적으로 ITC와 지반법원에 각각 

침해 소송을 제기한다. 본 연구에서는 1심의 세가지 형태 중 

연방지방법원(district court)에서 일어나는 1심 과정을 중심으로 

진행하기 위해 그 절차를 좀더 구체적으로 살펴보고자 한다. 
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[그림 3-1] 미국 특허 소송 흐름도1 
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[그림 3-2] 연방지방법원에서의 특허침해 소송의 일반적인 절차 
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특허침해 소송은 일종의 민사소송으로 일반적인 민사소송과 동일한 

과정을 거친다. 특허권자14는 송장을 작성하여 관할권을 가지는 법원 중 

적합한 재판지를 골라 소를 제기한다. 특허 침해 관련 소송의 경우 

제품의 생산지는 물론 판매지까지 폭넓게 관할권을 인정하기 때문에 

특허권자는 자신에게 유리한 성향을 가진 법원을 선택하여 소를 

제기하게 된다. 따라서 지방법원 별로 연간 다루어 지는 특허침해 관련 

수가 큰 차이를 보인다. 

[그림 3-3] 미국 내 연간 특허 소송 제기 건 수15 

 

                                            
14 특허침해 소송에서 원고가 될 수 있는 소 적격자는 특허권자 외에도 해당 특허의 독

점 라이센스를 가진 경우에도 소 제기가 가능하다. 단, 특허의 독점 라이센스를 가지고 

있는 경우 소송에서의 법적 능력은 특허권자와 거의 유사하기 때문에 본 연구에서는 특

허권자로 통일하여 지칭한다.   
15 Yoon(2015) 4p 재편집 
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예를 들어 2014년 기준으로 미국 내 제기된 특허소송 5000여건 중 

친특허 성향이 강하다고 알려진 텍사스 동부지법에 제기된 소송은 약 

1400여건으로 전체 소송의 약 28%에 달하는 것으로 나타났다(정준영, 

손천우, 장현진, 2016). 일단 소송이 제기되면 피고인 기업은 

증거보전조치를 취해야 하는데 미국 법원은 증거를 훼손하거나 변경, 

파기하는 것을 엄격하게 금하고 있어 만약 증거보전조치의 불이행이 

의도적이라고 법원이 판단한 경우 본안심리 없이 침해판결을 내릴 

수도 있다. 따라서 소송이 시작되면 피고인 기업은 이메일을 포함한 

특허 관련 제품, 기술 들의 모든 자료를 법원에 손상없이 제출할 

준비를 시작해야 하는데 일반적으로 이와 같은 자료의 보전과 제출은 

고용된 미국 변호사의 관리 하에 이루어진다. 미국의 특허침해 소송 

절차의 대부분은 국내법원에서의 특허 침해 소송절차와 큰 차이가 

없다. 다만 증거개시 절차는 국내 소송제도와 큰 차이를 보인다고 할 

수 있다. 증거개시절차는 재판이 개시되기 전 양 당사자가 상대방의 

요청에 따라 보유하고 있는 증거 및 서류를 상호 공개하는 

과정이다(김정환, 2015). 특허침해 소송에서의 증거개시절차는 

침해증거를 찾는 과정이 주가 되기 때문에 특허권자보다는 제소당한 

기업의 부담이 상대적으로 더 크다. 이 과정에서 피고 기업은 약 

200만개의 관련 문서를 검토하여 증거로 2~300여건으로 추려 

제출하고 양 당사자의 검토를 통해 이 중 일부만이 재판에서 증거로 

사용되는데 이 모든 과정을 미국 변호사의 지휘와 확인이 필요하기 

때문에 막대한 비용과 시간이 소요될 수밖에 없다(손현정, 2015). 
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상대방에서 요구하는 증거개시 범위는 변호사-의뢰인 비밀유지권 

(attorney-client privilege)을 적용한 문서 등의 예외적인 경우를 

제외하고 상당히 광범위하여 기업의 영업비밀 및 기술개발 자료 등 

상대방에 공개할 수 없는 자료가 있을 경우 보호명령을 받아 각 

당사자의 지정된 대리인만 확인할 수 있게 할 수 있다. 따라서 이러한 

과정에서 상당한 규모의 변호사 비용이 별도로 소요되게 된다. 

증거개시에는 증언 녹취도 포함되는데 지정된 장소에서 증인과 양 

당사자의 소송대리인, 법정 통역사, 법정 속기사, 법정 비디오 기사, 

등이 참석하고(김국현, 2015) 증언 시 소송에 불리한 답변이 나오지 

않도록 피고측은 소송 대리인과 함께 관련 자료의 검토 및 사전 

질문지 작성, 모의 증언 등의 과정을 거치게 되는데 모든 과정에서 

역시 다수의 법률 전문가가 참가하게 되어 많은 비용이 소요된다. 이 

외에도 미국에서 특허침해 소송을 수행하는 경우 특허 관련 기능의 

설명하거나 특허침해로 인한 손해액 산정 시 참고하기 위한 전문가 

증거개시 절차도 포함되어 있다. 이 역시 앞서 언급한 증언 녹취 

과정과 같이 시간과 비용이 많이 드는 과정이다. 이 외에도 상대편 

개인 컴퓨터나 네트워크에 저장된 엄청난 양의 이메일 등의 

전자자료를 바로 열람할 수 있도록 하는 전자증거개시 과정 역시 적지 

않은 비용이 소요된다.  

다음으로 국내 특허침해소송 제도와 차별성을 가진 미국의 특허침해 

소송 절차는 특허청구항을 해석하는 마크만히어링(Markman Hearing) 
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절차이다. 이 절차는 재판의 효율화를 위해 판결 전 통상의 기술자 

수준에서 특허 청구범위를 확정하는 절차로 모든 특허침해 소송에서 

의무화되어 있지는 않다(O'Shea, 2003). 등록된 특허는 그 권리범위가 

명확하지 않아 소송의 양 당사자들은 상대적으로 유리한 방향으로 

해석하려고 한다. 따라서 법원은 특허의 침해를 판단하기에 앞서 소송 

제기 후 수집된 증거와 증언을 토대로 특허 청구항이 의미하고자 하는 

바를 명확하게 결정하고자 하는데 이 과정이 마크만 히어링이다. 일단 

마크만 히어링으로 청구항의 범위가 정해지면 양 당사자는 침해여부 

및 특허 무효성 판단의 정확도를 높일 수 있다. 즉 마크만히어링으로 

청구항 해석을 유리하게 이끌어 내거나 불리한 결과를 받은 경우 이를 

고려하여 소송을 빠르게 마무리한다면 소송경제에 기여하는 효과도 

있을 것이다. 그러나 유리한 해석을 확보한 당사자가 특허전략에 따라 

화해를 하기보다 판결까지 소송을 끌고 갈 가능성도 없지 않다. 마크만 

히어링까지 마무리되고 나면 법원은 약식판결(Summary Judgement)나 

재판(Trial)을 통해 판결을 하게 된다. 더 이상 다투어야 할 사실관계 

없이 법률적 판단만 남은 경우 약식판결로 마무리되기도 하고 쟁점이 

되는 사실에 대한 다툼이 있을 경우 최소 1주일 이상 소요되는 

변론절차를 통해 판결에 이르기도 한다. 변론절차는 전체 특허비용의 

45~50%가 소요되는 가장 고비용의 절차다(Yoon, 2015). 

AIPLA(2013년)의 설문조사에 의하면 미국 소송에서의 특허비용은 

청구하는 손해배상이 $25M 미만인 경우 증거개시를 마무리할 때까지 

평균 약 $1.4M이 소요되며 판결을 받는데 까지는 평균 약 $2.6M의 
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비용을 사용한다. 손해배상이 $25M 이상이 되면 이 금액은 거의 

두배가 되어 각각 평균 약 $3.0M과 $5.5M에 달한다. 그림 3-4은 

일반적인 미국 지방법원의 특허침해 소송에서의 간 단계별로 소요되는 

비용과 그 누적 분포를 보여준다. 그림에서 보는 바와 같이 미국의 

특허 침해 소송은 초기 단계에서 소장 제출이나 답변서 준비 등으로 

비용이 소요된 이후 사실관계 증거개시 외 큰 비용이 필요하지 않지만 

마크만히어링부터 판결 때까지 막대한 비용이 소요되는 구조를 가지고 

있다.     

 

[그림 3-4] 미국 지방법원 소송 절차에 따른 예상비용16 

                                            
16 Yoon(2015), 35p 재구성 



75 

미국에서 특허침해 소송 기간은 각 주별로 차이가 있으나 일반적으로 

소송제기 후 2년 내외이다. 표 3-2는 미국의 주요 연방법원에서 소제기 

후 마크만히어링을 진행 비율 및 청구항 해석절차까지의 평균 

소요시간을 보여준다. 대부분의 법원에서 청구항 해석까지 진행되는 

특허침해 소송의 비율은 10% 내외이며 청구항 해석까지 2년을 넘지 

않는다. 특허침해소송의 1심 판결까지는 평균 2.4년이 걸리는데(Yoon, 

2015) 동일한 특허침해 소송으로 ITC에 소가 제기되거나 소송에 

사용된 특허의 무효소송 등이 진행될 때 그 결과가 나오기까지 

해당소송을 보류(Stay)할 수 있고 라이선스 협상 등을 위해 양 

당사자간 합의를 통해 소송절차를 더 이상 진행하지 않을 수도 있어 

개별 소송의 기간은 매우 길어질 수도 있다.    
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[표 3-2] 소제기 후 마크만히어링 진행비율 및 평균소요시간17  

 

                                            
17 손현정 (2016) p. 49, 재구성. 

주요 연방지방법원 
마크만히어링  

진행비율(%)  
소요시간(년) 

뉴욕 남부 5.37 1.99 

조지아 북부 5.98 1.88 

펜실베니아 동부 6.80 1.53 

플로리다 중부 6.83 1.42 

미네소타 7.31 1.77 

플로리다 남부 7.38 1.59 

캘리포니아 중앙 7.98 1.67 

매사추세츠 8.01 1.75 

미시간 동부 8.09 1.96 

델라웨어 12.00 1.88 

캘리포니아 남부 16.72 1.51 

캘리포니아 북부 22.69 1.79 

텍사스 동부 23.70 1.81 
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3. 연구 가설 설정 및 모형설계  

3.1 연구의 목적과 방향   

민사 소송 중 화해를 하는 결정하는 요인에 대해서는 두가지 주요 

모델이 알려져 있다. 먼저 승소기대값 모형(Divergent Expectations 

Model, DE)는 양 당사자가 소송의 승패에 대한 예측이 부정확하기 

때문에 원고의 승소 가능성에 대한 예측이 피고 예측치보다 높은 경우 

소송이 계속된다는 모델로 소송의 화해에 있어 양 당사자 모두 선택에 

기여한다는 모델이다. 반면 정보비대칭 모형(Asymmetric Information 

Model, AI)은 소송에서 화해를 할지 판결을 받을 지를 결정하는 것은 

양 당사자 중 더 많은 정보를 가진 한쪽에 의해서 결정된다는 

모델이다(Waldfogel, 1998).  

그러나 특허 침해 소송의 경우 소송과정이 정형화되어 있고 소송 진행 

과정에서 사실관계 증거개시, 전문가증언, 청구항 해석 등을 거치면서 

정보의 비대칭성이 다소 해소된다(Ottoz and Cugno, 2016). 따라서 양 

당사자는 특허권자의 승소가능성에 대해 각기 다른 추정값을 가지고 그 

차이가 아래 조건을 만족한다면 판결보다는 화해를 선택할 가능성이 

높아질 것이다(Allison, Lemley and Walker, 2010; Prescott and Spier, 

2016). 다만 정보의 비대칭이 소송 진행에 따라 순차적으로 해소된다면 

소송 절차에 따라 양 당사자가 추정하는 특허권자의 승소 확률이 변하고 

이에 따른 화해의 선택 차이가 발생할 수 있다.    
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𝑃𝐻(𝛿, 𝜇) − 𝑃𝐹(𝛿, 𝜇) ≤  
𝐿𝐻 + 𝐿𝐹 − 𝑅 

𝑊
 (3.1) 

이 때 𝑃𝐻 , 𝑃𝐹 는 각각 특허권자와 기업이 추정하는 특허권자가 승소할 

확률이고 특허가 유효일 확률 δ와 특허가 침해일 확률 μ로 결정된다. 

𝐿𝐻와 𝐿𝐹 는 각각 특허권자와 기업의 소송비용이고 W는 침해소송 판결 

결과로 부과되는 예상 손해배상액이며 R은 화해를 선택했을 때 기업이 

지불해야 하는 로열티다. 위 식에 따르면 특허권자와 기업의 소송비용이 

상승하면 화해를 선택할 가능성이 높아지는 반면 침해판결을 통해 얻을 

수 있는 손해배상액이 증가하면 판결을 선택할 가능성이 높아진다. 또한 

기업이 추정하는 특허권자가 소송에서 이길 가능성이 특허권자가 

예상하는 승소가능성보다 같거나 높은 경우 즉 기업이 소송 특허의 

유효성 및 침해 가능성을 높게 추정하는 경우 소송에서 판결보다는 

화해를 선택할 가능성이 높아질 것이다. 다만, 특허침해 소송의 경우 

다른 민사소송과는 달리 소송에서의 특허 유효성 판결이 양 당사자 외 

경쟁사와 같은 제3자에게도 영향을 미칠 수 있고 양 당사자가 특허 

활용에 있어 어떤 전략을 갖고 있는지에 따라 화해의 선택이 달라질 수 

있다.  

앞서 살펴본 바와 같이 기존연구는 특허권자가 소송을 제기한 후 화해를 

선택하는 이유를 설명하는데 초점이 맞춰져 있고 그 요인을 특허권자가 

보유하고 있는 특허의 가치에서 찾고 있다. 그러나 현대의 특허침해소송은 

침해자를 시장에서 축출하여 독점권리를 유지하기보다 특허관리회사와 

같이 로열티 수입을 확보하기 위한 라이선스 계약 체결을 목적으로 하기 
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때문에 소송 중 화해를 선택하여 소송을 중지할 것인지에 대한 판단에 

피고인 기업의 입장이 크게 반영될 가능성이 높다. 따라서 소송 중 

화해를 선택하는 요인을 분석하기 위해 제소당한 기업의 입장을 추가로 

살펴보는 것이 필요하다. 더욱이 기업입장에서는 소송과정에서 소요되는 

비용과 사업 환경, 소송 결과에 따른 경쟁사 영향 등을 고려해야 하기 

때문에 특허의 가치에 대해 특허권자와는 다른 입장을 가질 수 있다. 

따라서 기존연구에서 거의 다루지 않은 제소당한 기업 관점에서의 소송 

중 화해 선택에 대한 추가적인 분석이 필요하다. 또한 앞서 살펴본 특허 

라이선스와 소송의 선택에 대한 이론적 모형에서 소송비용과 특허의 

유효성 등이 기업이 특허권자의 라이선스 제안을 수락하는데 유의미한 

영향을 줄 수 있는 것으로 나타나 실증연구에서도 이를 반영하여 

살펴봐야 할 것이다.  

본 연구에서는 특허 소송 중 화해에 영향을 미치는 요인을 찾아보기 

위해 두 가지 방식의 접근을 시도하고자 한다. 먼저 2장에서 확인한 

소송 결과의 예측 가능성 및 특허침해소송 비용에 따른 소송 중 화해의 

선택 가능성을 확인하기 위해 프로빗 모형(Probit Model)을 적용하였다. 

소송비용은 피고기업의 특성을 반영하여 동일한 조건에서 소송비용이 

크게 증가할 수 있는 조건을 찾아 이를 반영하고자 하였다. 다음으로 

소송 결과의 예측성을 높일 수 있는 조건들은 찾아 변수화하였다. 특히 

소송이 진행됨에 따라 특허의 유효성 및 판결 결과에 대한 정보의 

비대칭이 해소될 수 있는 조건이나 절차를 찾고 각각 소송 중 화해를 
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선택하는데 있어 어떤 영향을 미치는지 살펴보고자 한다.   

특허침해 소송은 소송비용이나 소송 결과의 예측성뿐만 아니라 

특허권자와 기업이 가진 특허전략에 의해서도 크게 달라질 수 있다. 

따라서 본 연구에서는 소송전략이 소송 중 화해의 선택에 미치는 영향을 

확인하기 위하여 패널분석을 병행하였다. 제소당한 기업의 객체 특성을 

반영하기 위해 기업을 기준으로 분기별로 특허소송 중 화해로 마무리한 

비율을 종속변수로 패널데이터를 생성하여 소송전략과 관련된 변수들이 

소송 중 화해의 선택과 어떤 상관관계를 가지는지 살펴보았다. 

이와 같은 두가지 접근방식을 통해 그동안 선행연구에서와 다른 

특허침해 소송의 피고의 특성에 따른 전략, 소송비용과 소송 결과의 

예측성 등의 변수를 적용하여 소송 중 화해를 결정하게 되는 요인을 

설명하고자 하였고 연구결과를 통해 특허분쟁 시스템에 대한 재설계 

과정에서 특허침해소송 제도에서 필요한 절차 및 이들 절차의 적절한 

배치에 대한 정책적 함의를 제공하고자 하였다.  
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3.2 가설설정 

본 연구의 가설은 크게 프로빗모형의 분석을 위한 특허침해 소송비용과 

특허 소송의 결과 예측성에 대한 가설과 패널 분석을 위한 당사자의 특

허전략에 대한 가설로 나누어 정리하고자 한다.     

3.2.1 특허 소송비용 및 소송 결과의 예측성 

프로빗모형을 통해 특허침해 소송비용과 특허소송의 결과 예측성이 소송 

중 화해의 선택에 미치는 영향을 확인하기 위해 아래와 같은 과정을 

통해 가설을 설정하였다. Kesan and Ball(2005)은 1995년, 1997년, 

2000년에 미국에서 제기된 특허 침해소송 중 86.9%의 소송이 초기 

단계에서 중지되며 오직 4.6%만이 재판을 거친 후 판결로 마무리됨을 

보였다. 기존 연구에 의하면 이 같은 소송 중 중단은 소송을 통해 얻을 

수 있는 이익과 소송비용과 관계가 있다. 민사소송을 제기한 원고는 

소송에서의 기대이익과 예상되는 소송비용의 비교를 통해 소송의 

진행여부를 결정한다. 제소된 입장에서는 소송에서 지는 경우 부담하게 

되는 손해배상과 예상되는 소송비용의 비교를 통해 원고의 요구를 

수용할 것인지를 결정한다(Shavell, 1982). 따라서 예상되는 기대이익 

또는 손해배상 규모의 차이가 없다면 예상소송비용이 높아질 수로 양 

당사자가 소송을 계속할 유인이 줄어들 것이다. 일반적으로 미국에서 

특허침해 소송을 진행하려면 원고 및 피고 각각 약 $2M 수준의 

소송비용이 소요된다(Moore, 2004). 이 비용의 대부분은 변호사 
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비용이다. 1985-2004년 사이 고의침해 판결로 인해 전가된 

변호사비용을 살펴보면 소송당 평균비용은 $2.4M이지만 최고액은 

$26M으로 소송에 따라 비용이 크게 달라질 수 있음을 알 수 

있다(Bessen and Meure, 2006).  Meurer(1989)의 연구에 의하면 

소송의 계속 진행과 중단을 선택함에 있어서 소송비용의 증가는 상대로 

하여금 소송 대응 가능성을 낮춘다고 한다. 따라서 예상되는 소송비용을 

높일 수 있는 요인은 양 당사자로 하여금 소송을 중단하고 화해에 

이르게 할 수 있다. 제소당한 기업의 입장에서 특허 침해 소송의 

예상비용이 높아질 수 있는 요인으로는 하나의 소송에서 대응해야 할 

특허 권리가 다수인 경우와 원고의 특성에 따라 비용이 추가적으로 

소요되는 경우를 예상할 수 있다. 먼저 대응해야 할 권리가 다수인 

경우는 대표적으로 소송을 제기한 특허의 수 또는 특허 청구항의 수가 

많은 경우를 생각할 수 있다. 특허 침해 소송이 제기되면 피고인 기업은 

제기된 특허 명세서와 청구항을 분석하여 권리범위를 확인하고 확인된 

권리범위에 따라 자사 제품과의 관련성 확인 및 선행기술조사를 위한 

특허 유효성 검토를 진행한다.  

그림 3-5는 소송 초기에서 특허 1건의 검토 및 답변 제출 시 드는 

비용을 나타낸 청구서(Invoice)의 예시이다. 그림에서 보는 바와 같이 

소송제기 직후 특허의 내용을 파악하고 선행문헌을 조사하여 답변서를 

작성하는 기본적인 검토과정에만 상당한 비용을 지불해야 함을 확인할 

수 있다. 소송이 본격적으로 제기되면 이와 같은 검토가 특허의 청구항 
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별로 이루어져야 하기 때문에 특허의 수 또는 청구항의 수가 많아지면 

그에 따른 비용도 크게 상승할 수 있다. 

 

 

[그림 3-5] 특허 1건의 소송초기 비용 예시18 

 

다음으로 증가할 수 있는 소송비용은 소송 중 사용하는 통역비 및 

번역료를 들 수 있다. Lanjouw and Schankerman(2004)는 미국 소송에서 

자국기업이 해외기업에 비해 상대적으로 소송을 수행하는데 있어 적은 

비용이 소요될 것으로 예상하였다. 이는 해외기업이 미국에서 특허 

                                            
18 https://www.patentprogress.org/2017/08/02/the-cost-of-bad-patents-its-

not-just-the-lawsuit/ 
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소송을 진행하려면 증거를 포함한 모든 관련서류를 영어로 제출해야 

하기 때문이다. 특히 증거개시제도를 진행하기 위한 양 당사자의 제출 

자료는 사전에 미국 변호사를 통해 검토해야 하고 증언 역시 준비 및 

진행과정이 영어로 진행되기 때문에 영어를 사용하지 않는 국가의 

기업이 소송을 제기하거나 제소당하는 경우 양 당사자는 번역 및 통역 

서비스가 반드시 필요하다. 마찬가지로 해외기업을 대상으로 특허침해 

소송을 제기한 기업 역시 동일한 서비스가 필요할 것이다. 그런데 특허 

소송 관련 통역 및 번역은 기술 및 법률용어를 충분히 인지할 수 있도록 

고도로 훈련된 전문가를 고용해야 하기 때문에 서비스를 제공받기 

위해서는 상당히 높은 비용을 지불해야 한다 19 . 또한 소송과정에서 

언어와 국적이 다른 변호사를 선임하여 관리하는 비용 역시 만만치 않을 

것이다. 특히 유럽에 비해 상대적으로 영어 사용 빈도가 낮은 아시아 

기업이 소송의 피고인 경우 미국기업에 비해 통번역 서비스나 변호사 

선임 및 관리 비용을 추가로 지불해야 하기 때문에 미국 국적의 

기업보다 소송비용이 높아질 가능성이 크고 이와 같은 높은 예상 

소송비용은 소송 진행에 영향을 미칠 수 있다. 일 예로 2011년 

삼성전자를 대상으로 특허침해 소송을 제기한 애플의 소송을 대리한 

법률회사는 한국어로 된 삼성전자의 서류를 검토하기 위해 한국계 

미국인 변호사 73명과 서류 검토원 20명을 고용하였다 20 . 일반적으로 

미국 특허변호사를 고용하기 위해 평균 시간당 $400 수준이며 서류 

                                            
19 https://www.parkip.com/patent-translation-costs-vary-across-industries/ 
20 http://www.donga.com/English/Article/all/20120312/403351/1/Apple-hires-

ethnic-Korean-lawyers-in-legal-war-vs-Samsung 



85 

검토원 역시 일반적으로 시간당 $200 정도를 지불해야 하는 것을 

감안하면 한국어 서류 검토를 위해 고용한 93명의 인건비는 특허 

소송비용에서 무시할 수 없는 부분을 차지할 것이다.  

따라서 본 연구에서는 다음과 같은 가설을 설정하였다.  

가설 1. 소송에 사용된 청구항 수가 많을수록 당사자는 소송 진행 중 

화해를 선호할 것이다.  

가설 2. 특허침해 소송의 피고가 아시아 기업인 경우 소송진행 중 

화해가 더 많이 이루어질 것이다.  

다음으로 특허침해 소송에서 소송대상 특허의 권리범위 및 유효성의 

판단은 소송 결과를 예측하는데 있어 매우 중요하다. Meurer(1989)는 

높은 특허 무효 가능성은 소송 중 화해를 선택하는데 있어 결정적인 

요인이라고 보았다. Cremers(2009)는 독일 법원의 특허침해 소송 

데이터 분석을 통해 소송 마지막 단계에서 특허 무효소송의 결과가 소송 

중 화해에 긍정적인 영향을 미침을 보였다. 마찬가지로 Cremers and 

Schliessler(2015)의 연구에서는 무효소송 중 증거로 제시된 정보가 

소송 중 화해에 결정적인 영향을 미칠 수 있음을 보였다. 즉 소송을 

진행함에 있어 대상 특허의 유효성의 사전판단은 양 당사자에게 소송 

결과에 대한 예측성을 높여주고 이는 소송의 진행과 화해를 결정함에 

있어 매우 중요한 의사결정 요인이라고 간주할 수 있다.  

미국의 특허법은 등록된 특허의 유효성을 다투기 위해 특허권자 또는 
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제3자의 등록특허 재심사를 인정한다. 재심사 청구된 특허는 특허청 

심사관을 통해 다시 한번 유효성을 심사 받게 되어 재심사로 등록이 

유지된 특허는 일반적인 등록 특허에 비해 높은 유효성을 가졌다고 

합리적으로 추정할 수 있다(Kind, 2016). 그러므로 특허침해 소송에서 

재심사 과정을 거처 등록 유지가 결정된 특허로 제소하면 피고인 기업은 

특허의 유효성에 대해 높은 신뢰성을 가질 가능성이 높고 이에 따라 

특허침해 판결에 대한 리스크를 좀더 크게 인식할 수 있다.  

그 외 소송 결과에 대한 예측성을 높일 수 있는 요인으로 특허의 권리 

범위 확정을 생각할 수 있다. 미국의 특허 침해 소송 절차에서 

특허청구항 해석을 위한 마크만히어링이라는 절차가 존재한다. 모든 

특허 침해 소송에서 필수적인 절차는 아니지만 양 당사자간 청구항 

해석의 다툼이 있을 경우 마크만히어링은 양 당사자가 제출한 

증거자료를 토대로 특허 청구항의 해석을 확정하여 권리범위를 명확하게 

하는 역할을 한다(O'Shea, 2003). 따라서 이 과정을 거치면 소송의 양 

당사자가 특허의 권리 범위에 따른 침해여부 및 특허의 유효성을 좀더 

명확하게 예측할 수 있다. 그 결과 당사자간 소송 승패에 대한 실마리가 

되어 소송 중 화해를 용이하게 할 수 있어 마지막 재판 과정에서 

소요되는 막대한 비용을 피할 수 있다. 반면 소송 결과의 예측성이 

높아지기 때문에 승소를 예상한 당사자는 소송의 중단을 원하지 않을 수 

있다.  

따라서 아래와 같은 가설이 가능하다.  
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가설 3. 소송대상 특허에 재심사로 등록 유지된 특허가 포함되어 있으면 

소송 중 화해에 긍정적인 영향을 끼칠 것이다.  

가설 4. 특허침해 소송에서 마크만 히어링을 진행했다면 소송 중 화해에 

긍정적인 영향을 끼칠 것이다.            

마지막으로 소송 결과의 예측력을 높이는 것으로 피소 기업의 특허 

소송경험을 생각해 볼 수 있다. 미국의 특허침해소송에 대한 세부절차와 

판단기준은 지방법원의 재량에 맡긴다. 따라서 동일한 특허로 

제소되어도 지방법원의 성향에 따라 특허소송의 결과가 달라질 수 있다. 

예를 들어 친특허권자 성향을 가진 것으로 알려진 텍사스동부법원에서의 

소송경험은 피고인 기업으로 하여금 소송에서 이길 가능성을 낮게 보아 

소송 중 화해를 선호할 수 있다. 즉 피고가 해당 법원에서 소송 경험을 

통해 소송절차와 법원의 성향을 파악할 수 있다면 소송비용 대비 

기대이익을 미리 예상하여 소송을 유지할 것인지 중단하고 화해를 할 

것인지 선택할 수 있을 것이다.  

따라서 마지막 가설은 다음과 같다.  

가설 5. 해당 법원에서 특허침해 소송 경험이 있는 피고는 화해를 더 

선호할 것이다.     

3.2.2 특허권자의 소송전략 

특허 소송의 진행에 있어 영향을 미칠 수 있는 또 다른 요인으로 
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특허권자의 소송전략을 생각해 볼 수 있다. 특허관리회사(NPE)는 

특허를 보유하고 있으나 직접 제품을 생산하거나 서비스를 제공하지는 

않고 생산활동 중인 기업으로부터 로열티 수입을 얻는 것을 목적으로 

하는 개인이나 기업을 뜻한다. 즉 특허관리회사는 특허의 배타적 권리를 

이용하여 침해자를 시장으로부터 축출하여 독점적 지위를 유지하는 

것보다 라이선스 계약을 통해 로열티 수익을 창출하는 것을 목적으로 

한다. 즉 특허관리회사(NPE)는 특허침해 소송을 라이선스 계약을 

체결하기 위한 위협 수단으로 사용한다(Bessen and Meuer, 2012). 

특허 소송의 제기는 실질적인 법률비용이 발생하기 전 분쟁을 빠르게 

해결하기 위한 수단으로 사용되기 때문에(Lanjouw and Schankerman, 

2004) 앞에서 설명한 바와 같이 많은 비용이 소요되는 마크만히어링 및 

판결을 위한 재판과정은 피하고자 할 것이다. 즉 로열티 수익을 

목적으로 하는 특허관리회사는 판결을 받기보다 소송을 제기하여 피고 

기업에 효과적으로 위협을 가해 본격적으로 법률비용이 발생하기 전 

빠르게 화해를 이끌어 내는 것이 최적의 소송전략일 것이다.  

반면 독점적 이익을 유지하는 것이 중요한 제약 산업의 특허 소송전략은 

특허관리회사와는 다를 것이다. IT 산업은 제품을 생산하기 위해 여러 

특허권자의 특허가 관련된 경우가 대부분이지만 제약 분야는 하나의 

제품에 대한 특허권자가 하나인 경우가 가능하여 특허를 통한 

시장에서의 독점이 가능하다. 더욱이 신약 개발을 위한 직간접 R&D 

비용이 $1B에 달한다는 점에서(Boldrin and Levine, 2013) 특허를 통해 
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독점적 이익을 유지하는 것이 매우 중요하다. Glasgow(2001)은 

제약산업에서 독점이익을 유지하는 것이 중요하며 다양한 방법으로 

보유하고 있는 특허보호의 강화를 추진해야 한다고 주장하였다. 이와 

같은 독점적 이익은 제약업체로 하여금 권리기간 중 시장에서 원가의 

수십 배 이상의 이익을 얻는 것을 가능하게 하였다. 예를 들어 

노바티스사의 백혈병 치료제인 글리벡의 추정원가는 760원으로 특허 

권리기간 중 국내 판매가가 21,200원이었던 반면 특허만료 후 출시된 

제네릭의 판매가는 5000원 내외였다 21 . 즉 제약관련 특허의 침해 

소송은 라이선스를 통한 로열티 수익의 확보를 목적으로 하기보다 

침해자를 시장에서 축출하는 것이 더 유리할 것이다. 그러므로 제약관련 

특허와 관련된 소송에서는 원고가 특허침해 판결을 받아 피고제품을 

시장에서 더 이상 판매하지 못하게 하는 것이 최적의 소송전략일 것이다.  

따라서 다음과 같은 가설의 설정이 가능하다.  

가설 6. 특허침해 소송의 원고가 특허관리회사라면 소송 중 소송 중 

화해가 더 자주 일어날 것이다.  

가설 7. 특허침해 소송대상이 제약관련 특허라면 소송 중 화해가 

일어나기 어려울 것이다.  

동일한 날짜에 동일한 특허로 여러 기업과 동시에 제소하는 방식 역시 

                                            
21 https://www.mk.co.kr/news/it/view/2008/06/359062/ 

http://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=4902 
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소송전략 중 하나라고 볼 수 있다. 동시 제소를 당한 기업은 원고인 

특허권자와 먼저 화해를 하고 소송에서 미리 빠지거나 공동피고와 함께 

끝까지 소송에 대응하여 침해 및 무효에 대한 법원의 판단을 얻을 수 

있다. 일반적으로 민사소송의 결과는 소송 당사자 간에만 영향을 미치는 

반면 특허침해 소송의 경우 법원이 소송 특허를 무효라고 판결하는 경우 

소송 당사자와 상관없이 관련 특허의 모든 잠재적 침해자에게 동일한 

영향을 끼친다. 특히 공동 피고로 다수의 경쟁사와 함께 피소된 경우 

소송비용을 지불하여 먼저 판결을 받아 특허를 무효가 되면 소송비용을 

지불하지 않은 경쟁사까지 특허무효의 혜택을 누릴 수 있고 특허가 

유효라고 판결되어도 아직 소송을 진행하지 않은 경쟁사는 추가소송비용 

없이 소송 중 라이선스 계약을 체결하거나 제품 및 서비스의 생산과 

판매를 중지함으로써 빠르게 소송에서 빠질 수 있다. 반대로 경쟁사보다 

먼저 특허권자에게 로열티를 지급하거나 제품의 생산 및 판매를 

중지하여 소송에서 빠지는 경우 남은 피고 중 적어도 하나의 기업이 

소송을 진행하여 무효의 판결을 받는 경우 불필요한 비용을 지불하게 될 

위험이 있다. 따라서 동시에 동일한 특허로 제소당한 기업은 위 두 가지 

상황을 고려한 소송전략을 통해 소송의 계속 또는 중단을 선택할 것이다. 

따라서 가설 6, 7과 함께 다음과 같은 가설을 패널데이터 분석을 통해 

검증할 것이다.  

가설 8. 다수의 기업이 동일한 특허로 동시에 제소당하는 경우 소송 중 

화해가 일어날 가능성이 높다.  
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3.3 실증분석 모형 및 변수설정 

3.3.1 분석모형  

본 연구에서는 특허침해 소송의 판결과 화해에 대한 결정요인을 

분석하기 위해 이진반응모형(binary response model)인 프로빗 모형을 

통해 특허침해 소송에 있어 화해의 선택에 있어 소송비용과 유효성에 

대한 양 당사자의 신뢰성 정도가 미치는 영향을 살펴보고자 한다.  

프로빗 모형은 종속변수가 연속적인 값을 가지지 않고 1 또는 0의 

값만을 가지는 제한된 종속변수를 이용하는 경우 활용할 수 있기 때문에 

본 연구에서의 종속변수인 특허 침해 소송에서 화해의 선택여부가 0과 

1로 구성된 이변량 변수(dichotomous variables)인 본 연구에 적합한 

모형이다. 어떤 특허 침해소송 𝑖가 비관측변수 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑖에 따라 특허 침해 

소송에서 화해 여부가 결정되고 잠재변수는 해당 소송당사자의 특성 및 

관찰 가능한 설명변수 벡터 𝑋𝑖와 관찰할 수 없는 확률변수 ε
𝑖
에 의해 

아래와 같은 관계를 갖는다고 가정한다.   

𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑖 = 𝑿𝒊𝜷𝒊+ε
𝑖
 , 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑖 =  {

1, 𝑖𝑓 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑖  ≥ 0
0, 𝑖𝑓 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑖  < 0  

여기서 기업 𝑖는 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑖  ≥ 0 면 화해를 선택하고(𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑖 = 1), 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑖 <

0  이면 판결을 선택한다고( 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑖 = 0 ) 할 수 있다. 즉 설명변수 𝑋에 

의해 소송이 화해로 마무리될 가능성은 다음과 같은 관계로 나타낼 수 



92 

있다.      

Pr(𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑖 = 1|𝑥𝑖) = Pr(𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑖 ≥ 0) = 𝛷(𝑥𝑖𝛽𝑖) 

Pr(𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑖 = 0|𝑥𝑖) = Pr(𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑖 < 0) = 1 − 𝛷(𝑥𝑖𝛽𝑖) 

이 때 𝑃𝑟 은 가능성(probability)를 𝛷 는 표준 누적 일변량 

정규분포함수(univariate standard cumulative normal distribution 

function)을 나타낸다. 변수 𝜀𝑖  가 평균 0과 분산 1의 정규분포를 

따른다고 가정했을 때, 최우추정법으로 회귀계수 벡터 𝛽𝑖  를 추정하기 

위한 로그가능도 함수(log likelihood function)는 다음과 같다(Somaya, 

2003). 

lnL =  ∑ ln[𝛷(𝑥𝑖𝛽𝑖)] + ∑ ln[1 − 𝛷(𝑥𝑖𝛽𝑖)]

𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑖=0𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑖=1

 (3.2) 

특허침해 소송이 화해로 마무리될 가능성 Pr(𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑖 = 1) 은 𝑥𝑖𝛽𝑖 의 

비선형 함수이고 추정된 계수 𝛽𝑖 는 절대값이 아니라 원래 추정하고자 

하는 계수를 알지못하는 잔차항의 표준편차로 나누어 준 값이다. 따라서 

추정된 계수값은 유의성 및 부호만 의미있는 정보며 각각의 설명변수가 

가지는 절대적인 영향을 비교하기 위해서는 한계효과(marginal 

effect)를 이용하여야 한다(이성우, 2005). 
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특허 소송 중 중단(화해)의 결정요인은 매우 복잡하고 다양한 원인에 

의해 이루어짐으로 이러한 특성을 모두 변수화하여 분석하는 것은 쉽지 

않다. 따라서 선정된 변수들로는 설명이 되지 않는 확인되지 않는 어떤 

변수가 있다는 고려가 필요하다. 프로빗 모형은 소송 중 화해 또는 

소송진행을 선택함에 있어 피고 기업의 이질적인 특성이 반영되기 

어렵다. 특히 기업의 특성이 크게 반영될 수 있는 특허전략의 경우 

프로빗 모형만으로 설명하기에는 한계가 있다. 따라서 본 연구에서는 

기업의 특허전략과 소송 중 화해 선택과의 관계를 살펴보기 위하여 

패널데이터 분석을 추가하였다. 특허 소송 중 화해의 결정요인은 매우 

복잡하고 다양한 원인에 의해 이루어짐으로 이러한 특성을 모두 

변수화하여 분석하는 것은 쉽지 않다. 따라서 선정된 변수들로는 설명이 

되지 않았으나 확인되지 않는 어떤 변수가 있다는 고려가 필요하다. 

따라서 다양한 특성을 가지는 이질적인 피고 기업이 특허전략에 따라 

소송 중 화해를 선택할 때 이러한 특성이 반영된 분석모형이 요구된다. 

즉 통제하지 못한 다양한 변수들의 통계적 고려가 필요하다(Hausman 

and Taylor, 1981). 따라서 패널데이터는 특허침해 소송에서의 

당사자의 특허전략에 따라 화해를 결정하는 요인을 실증분석하는데 

이상적인 분석모형이라고 볼 수 있다.  

패널데이터는 시계열과 횡단면 자료가 합해진 것으로 한 개체를 시간에 

따라 반복적으로 관찰하기 때문에 동적관계 추정이 가능하고 개체들 

간의 관찰되지 않은 이질성 요인을 모형에서 고려할 수 있다는 장점이 
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있다. 또한 더 많은 정보와 변수의 변동성을 제공하고 다중공선성을 

완화할 수 있어 효율적인 추정량을 얻는다는 장점이 있다. 다만 

패널그룹 간의 상관관계가 있고 시간변수의 길이가 짧고 시간 갭이 있는 

불균형 패널데이터인 경우 추정량의 비효율성이 발생할 수는 있어 

패널데이터 추정 시 패널그룹 간의 상관관계를 반드시 확인해야 

한다(민인식, 최필선, 2019). 그리고 특허침해소송의 경우 피고가 

반복적으로 특허침해로 피소 당할 수 있기 때문에 시간에 따른 

소송경험이 피고가 소송 중 화해를 결정하는데 영향을 미칠 수 있다는 

점에서도 패널데이터 분석은 장점을 가진다.   

패널데이터를 이용한 실증분석을 진행함에 있어 외생성을 확보하고 

편향을 줄이기 위해 특허전략과 관련된 다양한 변수를 투입하여 제3의 

요인들을 통제할 필요가 있다. 특히 특허전략 외 특허소송 중 화해에 

영향을 미칠 수 있는 다양한 요인들이 모형 내에서 통제되어야 함으로 

여러 요소와 관련된 다수의 변수를 투입해야 한다. 그러나 변수가 

지나치게 많은 경우 표준분산이 커지고 모형의 단순성을 유지하기 

어렵고 데이터 수집의 어려움도 있어 자료의 신뢰성을 헤치지 않는 

범위에서 기업의 재무상태나 미국 내 시장점유율 등과 같은 일부 변수는 

본 분석에서 제외하였다.  

본 연구에서는 델라웨어 지방법원에서 2010년부터 2018년사이 소송이 

마무리된 특허침해 소송 중 2010년부터 2013년 사이 법원에 송장을 

제출한 기업의 특허침해 소송을 대상으로 소송 중 화해에 영향을 주는 
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요인을 분석하기 위해 피고를 기준으로 1180개의 횡단면과 2010년 

1분기부터 2018년 3분기까지의 35개 시계열로 구성된 시간 갭이 있는 

불균형 패널데이터를 사용하였다. 패널데이터에 적합한 실증분석모형은 

다음 식 (1)과 같다. 특허침해를 의심받는 기업 j가 t시점에서 소송 중 

화해를 선택할 비율 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑗𝑡는 아래와 같다.    

𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑗𝑡 =  𝛼 + 𝜷𝑿𝒋𝒕 + 𝜀𝑗𝑡  (3.3) 

𝑊ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑗 = 1, 2, 3 … … , 𝑛, 𝑡 = 1, 2, 3 … … , 𝑇 

패널모형의 추정은 관찰되지는 않지만 종속변수의 결정요인에 영향을 

미치는 특성의 취급방법에 따라 통합 최소자승법(Pooled Ordinary 

Least Squares, Polled OLS)나 일반화된 최소자승법(Generalized Least 

Squares, GLS)를 사용할 수 있다. 일반적인 최소자승법에 의해 위 

모형을 추정하기 위해서는 종속변수의 정규성, 독립성이 있어야 하고 

종속변수와 독립변수가 선형성을 가져야 하며 동분산성을 가져야 

한다(Greene, 2002). 그러나 피고 기업은 각각 다른 국적, 규모를 

가지고 있고 종속변수인 소송 중 화해 비율이 매우 높아 동분산을 

가지지 않을 것으로 추정하여 이분산성과 자기상관이 존재한다는 가정 

하에 좀 더 많은 정보를 줄 수 있는 실행 가능한 일반화된 최소자승법 

(Feasible Generalized Least Squares, FGLS)으로 추정하였다.
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3.3.2 변수설정 

본 연구에서는 앞서 설정한 가설검증을 위해 특허소송에서의 비용과 

예측성, 전략 등을 반영할 수 있고 표 3-3의 선행 연구에서 사용한 

변수들을 고려하여 독립변수를 선정하였다. 특히 원고인 특허권자와 

소송을 당한 피고 기업의 특성을 고려하여 원고와 피고 간의 합의에 

이르는 과정을 양 당사자 모두 균형 있게 다루어 보고자 하였다. 

프로빗 모형을 이용한 분석의 설명변수의 구성은 소송비용, 소송의 

예측성으로 구분하였다. 먼저 소송비용을 설명하는 변수는 앞서 가설 

설정에서 언급한 바와 같이 소송비용을 상승을 초래할 수 있는 소송특허 

전체 청구항 수, 아시아 국적의 피고 여부를 변수에 포함시켰다. 다만 

특허 소송특허의 건수는 전체 청구항 수와의 공분산으로 변수에서 

제외하였으며 원고가 아시아 기업인 경우는 그 수가 매우 적어 원고의 

해외기업 여부를 변수에 포함시켰다. 특허침해 소송의 손해배상은 해당 

제품의 매출에 비례할 수 있다. 따라서 매출이 큰 대기업의 경우 

상대적으로 중소기업에 비해 소송비용을 감내할 수 있는 여력이 크다. 

따라서 원고 또는 피고의 기업규모를 보여주는 변수를 추가하였다.  

마지막으로 소송기간이 길어지는 경우 상대적으로 소송비용이 증가할 수 

있어 이에 대한 확인 변수를 추가하였다. 다음으로 소송 결과의 

예측성을 높여주는 변수로 제소 특허 중 재심사특허의 포함여부 및 

마크만히어링 절차의 진행, 해당 법원에서의 특허침해 소송 경험 등을 

선정하였다.    
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[표 3-3] 선행연구의 설명변수 

선행연구 설명변수 분석모형 

Somaya 

(2003) 

인용 수(특허권자의 전체 인용 수 중 자기인용 비율, 전체 인용 수 중 피고의 인용 수, 

특허 등록 후 소송까지의 기간동안 전체 인용 중 피고의 인용 수)/인용 수, 특허권자의 

특허가제3자의 특허에 인용된 수, 특허권자의 포트폴리오에 포함된 특허 수/제3자의 

특허포트폴리오 포함 특허 수 대비 특허권자의 특허건수 비율/IPC 세분류 개수, 피인용 

수/특허권자의 국적 (외국, 일본)/원고가 개인인 경우/다른 소송에 관여된 특허 수, 

동일한 특허로 제기된 소송 수/다른 시기 다른 소송에 휘말린 기업 수/동일한 소송에서 

피소된 피고 수/특허권자가 아닌 원고에 의해 제소된 경우 

Probit with 

sample 

selection 

Cremers 

(2009) 

소송 특허의 출원 이후 제소시점까지 년 수/청구항 수/원고 종류(개인 v. 소기업 v. 

중기업 v. 대기업)/제소시점에서 원고 및 피고가 진행하고 있는 소송에 포함된 특허 

수/피고의 특허 포트폴리오 대비 원고의 특허 포트폴리오 사이의 비율/독일 특허권자가 

소유한 특허 수/유럽 특허권자가 소유한 특허 수/기타 국 특허권자가 소유한 특허 

수/침해소송 제기 후 제기된 무효소송/제기된 이의신청/최초 EPO에 출원한 특허/최초 

PCT로 출원한 특허 

Probit with 

full sample 

Cremera & 

Schliessler 

(2015) 

청구항 수, 이전 재판에 사용된 적이 있는 특허, 재판 중인 특허/판결에 의한 소송이익 

유무, 무효소송/증거 종류(증인, 외부 전문가, 문서, 조사)(이상 재판특성) 

원고 및 피고의 종류(기업, 개인) 및 수/원고와 피고 국적(이상 기업특성) 

EPO 및 독일 특허청 출원/기술분야/인용 수/지역 범위/IPC분류 수(이상 특허 특성) 

Probit with 

full sample 

Cremers 

et. al. 

(2016) 

규모/국적/당사자 수/다국적여부(이상 피고특성), NPE/규모/국적(이상 원고특성) 

무효소송 및 심판의 형태와 진행 방식/기술분야/법원/년도/특허의 특성  

Probit with 

full sample 
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패널 분석을 위한 소송전략을 설명하는 변수로는 특허관리회사(NPE)인 

원고, 소송 특허가 제약관련 특허인지 정보통신 관련 특허인지를 변수에 

추가하여 산업별 차이가 있는지 확인하고자 하였다. 그 외에도 동일한 

특허로 동시제소 당한 피고의 선택을 추정하기 위한 변수와 

특허관리회사(NPE)가 아시아 기업을 특허침해로 제소하는 피고의 

국적이 아시아인 경우와 전략적 차이가 존재하는지 확인하기 위한 

변수를 포함하였다. 패널데이터는 피고기업을 기준으로 분기별로 

데이터를 정렬하였다.  

기존연구(Somaya, 2003; Cremers, 2009)에서 유의한 것으로 밝혀진 

원고의 대기업 여부 및 해외기업 여부를 추가하여 원고의 특성을 

통제변수로 삼았다. 또한 보류(Stay), 반소(Counterclaim) 등의 존재로 

인해 소송비용 또는 소송의 예측성과 상관없이 크게 변화할 수 있는 

소송기간 역시 통제변수에 추가하여 프로빗 모형 및 패널 분석 시 

반영하였다. 분석 기업에 따라 동일한 시기 다수의 특허침해 소송을 

진행하였고 각기 다른 선택을 한 경우가 있어 프로빗 모형 분석과는 

달리 패널데이터 분석의 종속변수는 화해선택 여부가 아닌 해당 

분기동안 피고 기업이 화해를 선택한 비율로 변경하였으며 독립변수 

역시 해당 기간동안 다른 값을 가질 경우 그 비율을 사용하였다. 각각의 

추정에 따른 변수는 표 3-4와 3-5에 정리하였다.  
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[표 3-4] 프로빗 모형 분석에서 추정에 사용한 변수 및 정의 

구분 변수명 정의 

종속 

변수 
Settle  Settle = 1, Trial = 0 

독립 

변수 

소송비용 

No_Claim 소송 특허의 청구항 수 

Asia_D 피고국적이 아시아 = 1, 그 외 = 0 

Large_D 피고가 대기업 = 1, 그 외 = 0 

소송 

예측성 

Reissue 
소송의 특허 중 재심사 등록 

특허가포함 = 1, 그 외 = 0 

Markman 마크만히어링을 진행 = 1, 그 외 = 0 

Experience 
델라웨어 법원에서 특허소송의 경험이 

있는 피고 = 1, 그 외 = 0 

통제 

변수 
 

Period 소송 기간 

Foreign_P  원고국적이 외국 = 1, 그 외 = 0 

Large_P 원고가 대기업 = 1, 그 외 = 0 
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 [표 3-5] 패널데이터 분석에서 추정에 사용한 변수 및 정의 

구분 변수명 정의 

종속 

변수 
Settle 

해당 측정시기에서 마무리된 소송 중 

화해로 마무리된 비율 

독립 

변수 
소송전략 

NPE_P 
해당 측정시기에서 원고가 NPE인 

비율 

Pharm 
해당 측정시기에서 소송특허가제약관련 

특허인 비율 

IT 
해당 측정시기에서 소송특허가정보통신 

관련 특허인 비율 

Asia_D*NPE 
해당 측정시기에서 피고가 아시아 

기업이며 원고가 NPE인 비율 

Sametime 
해당 측정시기에서 다수의 피고와 

동시에 제소당한 비율 

통제 

변수 

 Period 
해당 측정시기에서 소송의 전체 평균 

기간 

 Foreign_P  원고국적이 외국 = 1, 그 외 = 0 

 Large_P 원고가 대기업 = 1, 그 외 = 0 
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4. 분석결과 

4.1 데이터  

본 연구는 델라웨어 지방법원의 특허침해 소송 데이터를 대상으로 

실증분석하였다. 델라웨어주는 미국 및 해외기업의 주요법률 소재지로 

특허 침해소송의 관할지 및 재판지로 적합하고 주요 특허관리회사의 

법인 소재지로 다수의 특허관리회사가 특허침해 소송을 반복적으로 

제기하는 등 미국 내에서 특허침해소송이 가장 빈번하게 일어나는 법원 

중 하나로 알려져 있다. 다수의 국내기업이 특허침해로 제소되었으며 

피소 건에 비해 상대적으로 적은 수이기는 하나 국내기업이 특허침해 

소송을 제기하기도 하였다. 델라웨어 지방법원은 텍사스 동부법원에 

비해 친특허성향의 판결이 상대적으로 낮아 좀더 객관화된 피고와 

원고의 선택을 반영할 수 있고 다양한 국가 및 산업의 특허침해소송 

데이터를 얻을 수 있다는 장점이 있다.  

특허 침해소송 데이터는 Unified Patents Inc.의 온라인사이트22로부터 

2010년 1월1일부터 2013년 12월 31일 사이에 델라웨어 지방법원에 

제소되어 마무리된 특허 관련 소송 중 목적이 특허침해인 소송 

2151 건의 정보만 추출하였다. 그림 3-6 은 Unifies Patents Inc.에서 

얻을 수 있는 특허소송 데이터의 예시다.

                                            
22 https://portal.unifiedpatents.com 
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[표 3-6] 델라웨어 지방법원 특허 소송 통계23  

주요통계 값 

특허관련 소송 제기 수(2014) 965건 

평균 소송 기간(2013) 348일 

평균 판결비율(2013) 14.2% 

원고승소 확률(2013) 6.1% 

피고승소 확률(2013) 8.2% 

 

 

[그림 3-6] Unified Patent Inc.의 특허침해 소송 전체 데이터 예시 

                                            
23 송현정 (2015), pp. 49-56. 재구성 
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대상 특허침해소송 리스트에 포함된 개별 침해 소송의 데이터에는 

소송번호, 피고와 원고, 소송대상 특허번호, 상태, 소송목적, 법원 및 

담당판사뿐만 아니라 해당 소송과 동일한 특허로 침해소송이 제기된 

다른 소송이나 해당특허의 무효확인 소송 등 관련된 타 소송 번호, 

소송을 제기한 날짜 및 마무리된 날짜 외에도 마크만히어링 진행일까지 

확인할 수 있다. 그 외에도 소송의 진행추이를 확인할 수 있는 그래프 

및 세부내용을 검색할 수 있도록 소장과 각종 제출 서류를 확인할 수 

있다. 소장과의 확인 작업을 통해 추출된 일부 데이터 중 중복 건 및 

오분류 건 등을 제외한 후 동일 소송번호에 다수의 피고가 포함되어 

있는 경우 개별 피고를 기준으로 분리하였다. 특허침해 소송이 

마무리되는 형태는 판결과 화해 외에도 포기 등의 형태도 있을 수 있다. 

그러나 판결을 제외하고는 원고와 피고 간 어떤 형태로든 분쟁을 해결한 

것이라 할 수 있어 본 연구에서는 소송이 제기된 후 판결을 제외한 

마무리는 모두 화해한 것으로 간주하였다.     

소송대상 특허는 구글(Google Patent)24로 소유권자, IPC 코드 및 특허 

청구항 수를 확인하였다. Unified Patent에서 기록된 소송대상 특허 중 

일부의 경우 원고의 특허뿐만 아니라 피고가 반소를 제기한 경우 해당 

특허도 함께 표시되어 있어 구글에서 법적 상태 및 미국 

특허청(USPTO)의 소유권자 변경이력 25 을 통해 소송 당시 특허 

소유권자를 확인하여 피고가 소유하고 있는 특허는 제외하였다. 

                                            
24 https://patent.google.com 
25 https://assignment.uspto.gov/patent/index.html#/patent/search 
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제약관련 특허인지 정보통신(IT)관련 특허인지 구분하기 위하여 특허의 

제 1 IPC 코드를 사용하였다.  표 3-7의 IPC 코드를 기준으로 

제약관련 특허를 구분하였으며 표 3-8를 기준으로 정보통신 관련 

특허를 분류하였다.  

다음으로 피고와 원고의 기업여부, 특허관리호사(NPE), 규모, 상장여부, 

국적 등의 정보의 수집은 google의 기업정보 및 블롬버그 

(Bloomberg)의 “Private Company Information” 26  사이트를 통해 

수집하였다. 특허 침해소송의 목적은 침해로 의심되는 제품의 생산 또는 

판매, 서비스의 제공 등을 중지하거나 그러한 과정에서 발생되는 이익을 

손해배상을 형태로 보상받기 위한 것으로 추출된 특허침해 소송의 

피고는 모두 영업활동을 하고 있는 기업인데 반해 원고의 경우 기업, 

개인, 대학, 특허관리회사 등 다양한 형태가 있어 구글 또는 

블롬버그에서 국적 등을 확인할 수 없는 경우 미국특허청에 등록된 소송 

당시의 특허권자의 주소 확인 등을 병행하여 분류하였다.  

대기업은 상장기업이거나 매출이 $10억불 또는 종업원 1000명 이상의 

기업으로 정의하였으며 대기업의 자회사 및 손자회사 27 는 그 규모에 

상관없이 대기업으로 간주하였다. 소송데이터에서 모회사와 자회사는 

동일한 소송 피고로 간주하였다.  예를 들어 소송 피고가 “Samsung 

Group”, “Samsung Telecommunication”, “Samsung Electronics”, 

                                            
26 https://www.bloomberg.com  
27 자회사의 자회사. 
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“Samsung Electronics America”, “Samsung LED” 등인 경우 모두 

“Samsung”으로 간주하였다. 이는 일반적으로 대기업의 자회사가 

특허소송을 진행하는 경우 모회사의 소송전략 아래 진행되는 경우가 

많기 때문에 별도의 구분없이 통합하였다. 

또한 합병된 자회사의 경우 합병된 시기를 확인하여 기업분류를 

진행하였다. 예를 들어 LinkedIn은 2016년 Microsoft에 합병되었기 

때문에 2010년에서 2016년 이전에 마무리된 소송에서는 별도의 

기업으로 2016년 이후에 마무리된 경우는 Microsoft에 포함하였다. 

모회사와 자회사가 동일자, 동일 특허로 제소된 경우 중복으로 보고 

모회사의 데이터만 사용하였다. 원고가 특허관리회사인지 여부는 

Wordprocess.com에서 제공하는 특허관리회사 리스트(NPE List) 28와 

한국지식재산보호원에서 제공하는 NPE 동향 연차보고서에 실린 

리스트를 1차로 참고하였으며 Bloomberg에 소개된 기업정보에서 주요 

업무가 특허 라이선스 및 컨설팅으로 되어 있거나 어떠한 제품 또는 

서비스를 전혀 제공하고 있지 않는 기업 역시 특허관리회사로 

간주하였다.  

이와 같은 과정을 통해 수집된 데이터는 소송 중 화해선택 비율과 

특허전략과의 상관관계 분석을 위해 피고기업을 단위로 패널데이터로 

변경하였다. 2010년에서 2013년 사이 제기된 소송이 종료된 소송이 

일자를 기준으로 2010년 1분기부터 2018년 3분기까지의 시계열로 

                                            
28 https://nonpracticingentities.files.wordpress.com/2012/10/npe-list.docx 
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정렬한 후 피고를 횡단면으로 한 패널데이터를 생성하였다. 해당 분기에 

동일피고의 소송 복수 개가 마무리되었다면 각각의 값은 평균을 취하여 

해당 분기를 기준으로 비율 값으로 변환하였다. 예를 들어 2013년 

3분기 A라는 기업이 마무리한 소송 3개 중 하나만 화해로 마무리 한 

경우 종속변수는 해당 분기 기업 A가 화해로 소송을 마무리한 비율인 

0.33으로 전환하여 연속데이터로 변경하였다.  
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[표 3-7] 제약 분야 IPC 코드 분류29 

 

[표 3-8] 정보통신분야 IPC 코드 분류30 

IPC 코드 중분류 

B05B, G12B, H01B, H01C, 

H01F, H01G, H01H, H01K, 

H01M, H01P, H01R, H01S, 

H01T, H03F, H03H, H03J, 

H03K, H05K 

전자부품 

G06Q 전자상거래 

G02B, G02F, G03G, G03H, 

G09F, G09G, G10F, G10K, 

G10L. H04N, H04R, H04S 

광학 및 영상·음향기기 

H01Q, H03B, H03C, H03D, 

H03M, H03H, H04J, H04K, 

H04L, H04M, H04Q 

통신·방송 

H04B, H04W 무선통신 

 

                                            
29 이종승(2003), 표2 재편집. 
30 한장협, 나중규, 김채복 (2015), 표5 재편집. 

IPC 코드 중분류 

A61K-031 유기활성성분 제제 

A61K-035 반응생성물 함유 제제 

C12N-015 유전자공학 이용 제제 

A61K-009 약제학적 제형 

A61K-038 펩티드 함유 제제 
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4.2 프로빗 모형_소송비용과 소송 결과 예측성   

4.2.1 주요통계  

본격적인 추정에 앞서 각각의 변수에 대한 기초통계량을 분석한 결과를 

표 3-9에 표시하였다. 화해로 소송을 마무리하는 비율은 약 90%다.31 

마크만히어링을 진행한 경우도 17.3%에 그쳐 대부분의 특허침해 

소송이 실질적인 소송비용이 소요되기 전 마무리됨을 보여준다. 소송 

기간은 평균 588일로 짧게는 이틀에 걸쳐 끝나는 경우도 있는 반면 

수년에 걸쳐 진행되기도 한다.   

다음으로 원고는 19%만이 대기업으로 분류되는데 반해 피고는 

76.7%가 대기업으로 분류된다. 특허침해 소송에서 대기업이 원고인 

경우는 상대적으로 드문 반면 피고 중 대기업의 비율이 높다는 것은 

다음 두 가지로 해석될 수 있다. 첫째 대기업의 특허침해가 빈번하게 

일어나기 때문이거나 아니면 특허침해 소송의 피고가 대기업인 경우 

소송비용을 고려하더라도 더 큰 기대이익을 바랄 수 있기 때문일 것이다. 

원고의 62.1%가 특허관리회사(NPE)라는 점과 특허 침해소송에서의 

손해배상은 피고의 관련 매출과 밀접한 관련이 있다는 점, 미국에서의 

특허침해 소송비용이 매우 높다는 점을 고려할 때 후자일 가능성이 크다. 

피고의 15.8%가 국적이 아시아인 기업이며 이 중 특허관리회사 

                                            
31 송현정(2016)의 연구에서는 2003년 기준 델라웨어 지방법원의 화해 비율 85.8%였

으며 Yoon(2005)은 판결이 아닌 화해 등으로 소송이 마무리 되는 비율이 95.8%라고 

하여 시기에 따라 차이는 있으나 90% 전후 값을 가진다고 추정할 수 있다.    
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(NPE)가 제기한 소송은 10.2%이다. 피고 중 델라웨어 지방법원에서 

특허침해를 겪은 경험이 있는 경우는 45%다.   

다음으로 침해 소송에 사용된 특허의 특징을 살펴보면 소송당 사용된 

특허의 전체 청구항 수 최소 1개에서 최대 887개까지로 하나의 

소송에서 피고가 다루어야 할 평균 청구항 수는 70개 수준으로 피고는 

적지 않은 수의 특허 청구항을 소송 중 검토해야 하는 것으로 보인다. 

재심사로 등록 유지 결정을 받은 특허가 포함된 침해 소송은 6.7%였다. 

소송 특허 중 제약관련 특허는 18.8%, 정보통신 관련 특허는 73.4% 인 

것으로 나타났다. 이는 특허 침해 소송이 정보통신 관련 특허로의 

집중화가 심하고 그 외 제약 관련 특허의 침해 소송을 제외하면 다른 

기술분야에서는 특허 침해 소송이 매우 드물다는 것을 나타낸다. 이는 

앞서 기업의 규모와 마찬가지로 특허소송을 통한 기대이익이 

정보통신이나 제약관련 분야에서 상대적으로 높을 수 있기 때문일 

것이다.       
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 [표 3-9] 주요 변수들의 기초 통계량_프로빗 모형 

Variables Mean Std.Dev Min Max 

Settlement 0.904 0. 294 0 1 

No_Claim 70.593 101.393 1 887 

Large_D 0.767 0.422 0 1 

Reissue 0.067 0.250 0 1 

Markman 0.172 0.378 0 1 

Experience 0.453 0.497 0 1 

Period 588.814 482.372 2 3056 

Foreign_P  0.125 0.331 0 1 

Large_P 0.190 0.331 0 1 

N =2151 
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       [표 3-10] 설명변수 간 상관관계_프로빗 모형 

 
No_ 

Claim 
Asia_D Large_D Reiss Mark. Exper. Period 

Foreign_

P 
Large_P 

No_Claim 1         

Asia_D 0.025 1        

Large_D 0.072 0.214 1       

Reiss. 0.239 0.051 0.029 1      

Mark. 0.194 -0.002 0.112 0.117 1     

Exper. -0.043 0.182 0.404 -0.025 0.008 1    

Period 0.171 0.043 0.158 0.097 0.531 0.018 1   

Foreign_P -0.023 0.062 0.050 0.110 0.063 0.051 0.077 1  

Large_P 0.057 0.024 0.068 0.110 0.085 0.113    0.060 0.487 1 
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4.2.2 추정결과 및 해석  

표 3-11과 표 3-12은 프로빗 모형을 통해 추정한 결과를 보여준다.  

소송비용과 관련된 변수들의 결과를 살펴보면 소송 대상 특허의 전체 

청구항 개수, 피고의 국적인 아시아인 경우, 원고가 대기업인 경우 소송 

중 화해에 영향을 주는 것으로 나타났다. 먼저 1%의 유의수준에서 소송 

대상 특허의 전체 청구항 수가 증가하는 것은 침해소송을 화해 선택에 

긍정적인 영향을 주는 것으로 나타났다. 즉 청구항이 하나씩 늘어날 

때마다 화해를 선택할 가능성이 0.33% 증가한다. 특허 청구항 수의 

증가는 소송비용의 증가를 가져올 수 있다. 소송이익의 변화 없는 

소송비용의 증가는 소송에서의 기대이익(소송이익-소송비용)의 감소와 

직결되기 때문에 양 당사자가 소송을 계속하고자 하는 유인을 

감소시킨다. 따라서 소송 특허의 전체 청구항 수의 증가는 소송 중 화해 

비율을 높이는 것으로 판단할 수 있다.  

다음으로 피고가 아시아 기업인 경우 역시 1% 유의수준에서 소송 중 

화해의 선택에 양의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 표 3-12에서 보는 

바와 같이 피고가 아시아 국적을 가지고 있는 경우 소송 중 화해를 

선택할 가능성이 4.8% 증가한다. 앞서 가설 설정 시 언급한 바와 같이 

아시아 기업의 경우 영어를 사용하지 않기 때문에 필요한 통역 또는 

번역 비용 및 증거 문서 및 중언을 관리할 법률대리인 등으로 인해 

동일한 조건의 미국국적의 기업보다 더 많은 소송비용이 소요될 

가능성이 높고 이로 인해 소송 중 화해의 선택이 증가하는 것으로 
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생각할 수 있다. 따라서 특허청구항 수와 피고가 아시아 기업인 경우가 

특허 침해 소송에서 화해를 선호할 것이라는 가설 1과 가설 2는 

지지된다.  

다음으로 소송의 예측성에 대한 설명변수를 살펴보면 재심사 특허의 

포함, 마크만히어링의 진행은 화해를 선택하는데 있어 유의한 영향을 

주는 것으로 나타났다. 재심사과정을 거쳐 등록이 유지된 특허가 

소송에서 사용되는 경우 화해의 선택이 2.7% 증가하는 것으로 나타나 

가설 3을 만족한다. 재심사 절차를 통해 유효성을 다시 한번 인정받은 

특허의 경우 소송 과정에서 특허 무효주장이 받아들여지기가 쉽지 않기 

때문에 소송에서 침해여부에 초점을 맞춰 다투어야 한다. 더욱이 소송을 

제기하기 위한 가장 먼저 준비하는 것이 특허를 침해하는지에 대한 

확인이기 때문에 피고 기업은 일단 소송특허의 무효성을 주장하며 

권리범위를 좁혀 비침해를 이끌어내는 것이 좋은 전략이나 재심사로 

등록 유지된 특허의 경우 이와 같은 전략이 쉽지 않음을 미리 예상할 수 

있다. 따라서 재심사 등록 특허가 소송특허로 포함된 경우 피고 

입장에서는 라이선스 계약을 통해 소송에서 빠르게 빠져나오는 것이 

좋은 전략이 될 수 있을 것이다. 반대로 이전 연구에서 마크만히어링의 

진행은 청구항 해석을 확정시켜 화해를 유도한다는 주장이 있었으나 32 

표 3-12에서 보는 바와 같이 마크만히어링 절차를 진행하게 되면 소송 

중 화해 선택의 가능성이 18.7% 낮아짐을 확인할 수 있다. 즉 

                                            
32 송현정 (2016). 
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마크만히어링을 통해 특허의 권리범위가 확정되어 양 당사자 중 유리한 

결과를 확보한 쪽이 소송을 끝까지 끌고 나가 판결을 받고자 한다는 

것을 추정할 수 있다. 따라서 마크만히어링은 진행은 가설 4과는 달리 

화해가 선택되는 비율에 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.   

통제변수인 소송기간은 길어질수록 화해에 부정적인 영향을 미치는 

것으로 나타났다. 이는 소송기간의 증가는 소송비용의 상승에도 

불구하고 적어도 하나의 당사자가 판결까지 소송을 가지고 가겠다는 

의지를 가진 것으로 보는 것이 타당할 것이다. 마지막으로 원고에 

대기업이 포함되어 있으면 소송 중 화해 가능성이 1% 유의수준에서 

4.8 % 감소하는 것으로 나타났다. 이는 대기업이 특허침해 소송을 

제기하는 목적이 소송 중 화해를 통한 로열티 수입의 확보보다는 독점적 

지위의 유지를 위한 것으로 예상되기 때문이다.   
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 [표 3-11] 추정결과_프로빗 모형  

    

   [표 3-12]   추정결과_한계효과 

 

*** 1%, ** 5%, * 10% 유의수준  

Settle 
(2) 

Coef. (Std. Err.) 

No_Claim 0.0047 *** (0.0007) 

Asia_D 0.7018 *** (0.1994) 

Large_D 0.1414  (0.1736) 

Reissue 0.3959 * (0.2405) 

Markman -2.7191 *** (0.1521) 

Experience 0.0543  (0.1318) 

Period -0.0004 *** (0.0001) 

Foreign_P 0.1061  (0.1906) 

Large_P -0.7042 *** (0.1567) 

_cons 2.5048 *** (0.1746) 

Pseudo R2 0.60 

Observation 2151 

 Marg. effect (Std. Err.) 

No_Claim 0.0003 *** (0.0000) 

Asia_D 0.0483 *** (0.01341) 

Large_D 0.0097  (0.0119) 

Reissue 0.0272 * (0.0165) 

Markman -0.1871 *** (0.0070) 

Experience 0.0037  (0.0091) 

Period -0.0000 *** (0.0000) 

Foreign_P 0.0073  (0.0131) 

Large_P -0.0485 *** (0.0105) 

Observation 2151 
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4.3패널분석_특허전략 

4.3.1 주요통계 

패널형태로 변환한 1892개의 데이터의 기초 통계량 및 설명변수 간의 

상관관계를 아래 표 15에 나타냈다. 앞서 본 프로빗 모형의 추정을 

위한 2015개의 관찰 값은 패널데이터로의 변환을 통해 1180개의 피고 

기업의 1892개 관찰 값으로 변환되어 분기에 따른 시계열로 정렬하였다.  

[표 3-13] 주요 변수들의 기초 통계량_패널데이터 

 

 

Variables Mean Std.Dev Min Max 

Settlement 0.901 0.289 0 1 

NPE_P 0.623 0.480 0 1 

Pharm 0.171 0.375 0 1 

IT 0.799 0.399 0 1 

Asia_D*NPE 0.092 0.288 0 1 

Sametime 0.818 0.377 0 1 

Period 584.322 489.459 2 3056 

Foreign_P  0.124 0.325 0 1 

Large_P 0.170 0.372 0 1 

N=1892, n=1180, t=35 



117 

 [표 3-14] 설명변수 간 상관관계_패널데이터 

  

 

  

 NPE_P Pharm IT 
Asia_D 

*NPE 
Same. Period Foreign_P Large_P 

NPE_P 1        

Pharm -0.444 1       

IT 0.430 -0.907 1      

Asia_D* 

NPE 
0.246 -0.090 0.075 1     

Same. 0.289 -0.254 0.310 0.052 1    

Period -0.051 0.018 0.000 -0.001 0.038 1   

Foreign_P -0.308 0.353 -0.329 -0.044 -0.115 0.055 1  

Large_P -0.482 0.586 -0.547 -0.126 -0.371 0.037 0.463 1 
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4.3.2 Feasible Generalized Least Square(FGLS) 추정결과 

본 연구에서는 소송 중 화해 선택비율를 종속변수로 소송전략을 

나타내는 변수들을 독립변수로 하여 회귀분석을 실시하였다. 모형추정을 

하기 전 앞서 설명한 바와 같이 해당 패널데이터 오차항의 이분산성 및 

자기상관 존재여부를 검정하였다.  

우선 이분상의 존재 여부를 확인하기 위해 Breusch-Pagan test 검증을 

실시하였다. 검증결과, 패널데이터의 검정통계량이 2314.56으로 나타나 

이분산성이 존재하지 않는다는 귀무가설을 1% 유의수준에서 

기각하였다. 따라서 본 연구에서 사용한 패널데이터는 이분산성이 

존재하는 것으로 나타났다. 

[표 3-15] 이분산성 검정 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

𝐻0: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠: 𝑓𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒 

𝑐ℎ𝑖2(1)       =   2314.56 

𝑃𝑟𝑜𝑏 >  𝑐ℎ𝑖2  =    0.0000 
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다음로 오차항의 자기상관관계를 검증하기 위해 Wooldridge 검증을 

실시하였다. 검증결과, 패널데이터의 F는 0.7417로 귀무가설을 

기각하지 않는다. 따라서 본 연구에 사용한 패널데이터는 1차 

자기상관은 존재하지 않는 것을 알 수 있다.  

[표 3-16] 자기상관 검정 

 

 

두 검증을 통해 본 연구에서 사용된 패널데이터는 이분산성은 존재하나 

자기상관은 없는 것으로 확인됨에 따라 이분산성이 있다는 가정 하에 

실행 가능한 일반화된 최소자승법(Feasible Generalized Least Squares, 

FGLS) 회귀모형을 추정하였다.  종속변수인 소송 중 화해 선택에 대한 

FGLS 추정결과는 다음 표 3-18과 같다. 패널자료분석의 표본 수는 

1892개이며 회귀분석결과 Wald-chi2 값은 70.32으로 모형 적합도 

P는 1%수준에서 통계적으로 유의한 것으로 나타났다33.  

                                            
33 추정 시 통제변수로 연도더미 사용. 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

𝐻0: 𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 − 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝐹(1, 28)  =       0.111 

𝑃𝑟𝑜𝑏 >  𝐹 =  0.7417 
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[표 3-17] FGLS 추정결과  

*** 1%, ** 5%, * 10% 유의수준  

Settle Coef. (Std. Err) 

NPE_P 0.0028 ** (0.0013) 

Pharm 0.0036  (0.0036) 

IT 0.0088 *** (0.0023) 

Asia_D*NPE 0.0056 *** (0.0008) 

Sametime -0.0043 *** (0.0006) 

Period -0.0000 *** (0.0000) 

Foreign_P 0.0083 ** (0.0024) 

Large_P -0.0133 *** (0.0038) 

_cons 1.0046 *** (0.0026) 

 Wald Chi2(8) = 70.32 

 Prob > Chi2 = 0.0000 
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소송전략과 관련된 변수에서는 원고에 특허관리회사(NPE)가 포함된 

경우, 소송이 정보통신(IT) 관련 특허인 경우, 아시아국적의 기업이 

특허관리회사로부터 제소당하는 건이 포함된 경우, 다수의 기업과 

동일한 날, 통일특허에 의해 소송을 당한 건이 포함된 경우 소송 중 

화해 비율과 유의미한 상관관계를 가지는 것으로 나타났다.   

먼저 원고에 특허관리회사(NPE)가 포함된 경우 화해를 선택할 확률은 

5% 유의수준에서 증가는 것으로 나타났다. Allison, Lemley and 

Walker(2010)에 의하면 반복적으로 특허침해 소송을 제기하는 

원고들(Repeat patent plaintiffs)이 특허침해 소송 시 더 자주 화해를 

하며 이 들이 판결까지 가는 경우는 대부분 패소한다. 즉 앞선 

가설설정에서 언급한 바와 같이 특허관리회사가 특허 침해소송을 

일으키는 목적이 로열티 수익의 확보임으로 굳이 많은 비용이 필요로 

하며 패소의 리스크가 있는 판결을 선고하지 않고 소송을 통한 적당한 

위협으로 라이선스를 유도하는 소송전략을 취하기 때문이라 예상해 볼 

수 있다. 아시아 기업을 상대로 특허관리회사가 제기한 소송이 포함되어 

있을 경우 화해가 선택될 가능성이 1% 유의수준에서 0.56% 높아진다. 

이는 앞서 특허관리회사가 원고인 경우 화해를 선택하는 비율보다 

2배정도 높아지는 것을 알 수 있다. 이는 앞서 본 바와 같이 아시아 

기업의 특허 소송비용이 높기 때문에 특허관리회사를 대상으로 미국이나 

다른 외국 기업에 비해 더 자주 화해를 선택하는 것이 이들 기업의 

특허소송 전략이라 할 수 있다.   
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다음으로 소송특허가 정보통신관련 분야일 경우 1% 유의 수준에서 

소송 중 화해의 선택할 비율을 높이는 것으로 나타났다. Somaya 

(2003)의 주장처럼 독점이익을 유지하는 것보다 해당기술의 빠른 

이용이 중요한 정보통신 산업 입장에서는 특허 침해 소송은 판결을 통해 

특허를 침해한 기업을 시장에서 축출하여 독점적 지위를 유지하는 

것보다 화해를 통해 빠르게 소송을 마무리하는 것을 선호하기 때문으로 

보인다. 특히 정보통신 관련 특허의 경우 권리범위가 제약관련 특허에 

비해 상대적으로 불명확하고 유효성에 대한 다툼의 여지가 크기 때문에 

소 송결과로 인한 불확실성이 큰 분야이기 때문에 기업으로 하여금 소송 

중 화해를 선택하는 전략이 더 선호되는 것으로 보인다. 반면 제약관련 

특허의 경우 소송 중 화해비율에 유의미한 영향을 미치지 않는 것으로 

나타났다.  

다음으로 타 피고와 함께 동일한 날 동일한 특허로 제소되는 건이 

포함되어 있다면 소송 중 화해를 선택할 가능성이 낮아진다. 이는 앞서 

제3자가 특허침해소송 판결의 결과에 따른 무임승차를 우려하여 화해를 

더 자주 선택할 것이라는 가설과는 배치되는 결과이다. 이는 다수의 

기업과 동시에 동일한 특허권자의 동일한 특허로 제소된 경우 기업이 

판결 결과가 경쟁사에 유리해질 것을 우려하여 먼저 화해를 하고 

라이선스를 체결하기 보다 함께 피소된 다른 기업들과 같이 판결을 받는 

것을 선호함을 의미한다. 
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 [표 3-18] 가설검증 결과 

가설 
지지여부 

프로빗 FGLS 

소송 

비용 

1. 소송에 사용된 청구항 수가 많을수록 당사자는 소송 진행 중 화해를 

선호할 것이다. 
Accept  

2. 특허침해 소송의 피고가 아시아 기업인 경우 소송진행 중 화해가 더 

많이 이루어질 것이다 
Accept  

소송 

예측성 

3. 소송대상 특허에 재심사로 등록 유지된 특허가 포함되어 있으면 

소송 중 화해에 긍정적인 영향을 끼칠 것이다. 
Accept  

4. 특허침해 소송에서 마크만 히어링을 진행했다면 소송 중 화해에 

긍정적인 영향을 끼칠 것이다. 
Reject  

5. 해당 법원에서 특허침해 소송 경험이 있는 피고는 화해를 더 선호할 

것이다. 

유의하지 

않음 
 

소송 

전략 

6. 특허침해 소송의 원고가 특허관리회사라면 소송 중 소송 중 화해가 

더 자주 일어날 것이다. 
 Accept 

7. 특허침해 소송대상이 제약관련 특허라면 소송 중 화해가 일어나기 

어려울 것이다. 
 

유의하지 

않음 

8. 다수의 기업이 동일한 특허로 동시에 제소당하는 경우 소송 중 

화해가 일어날 가능성이 높다. 
 Reject 
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5. 결론 및 정책적 시사점 

특허침해소송에 관한 기존연구들은 특허권자가 소송 중 왜 화해를 

선택하는지 또는 어떤 요인이 판결을 선호하게 하는지에 대한 정보를 

제공한다. 특허권자는 경쟁자의 침해행위를 막아 시장에서 독점적 

권리를 유지하기 위해 또는 외부 기술의 확보를 위해 소송 중 판결 또는 

라이선스를 선택한다(Somaya, 2003). 그리고 독점권리보다는 로열티 

수익을 확보하기 위해(Allison, Lemley and Walker, 2010) 또는 특허가 

소송 중 무효가 되는 것을 막기 위해(Meurer, 1989; Lerner, 1995; 

Encaoua and Lefouili, 2009) 소송 중 판결을 선택하거나 화해를 

선택하여 라이선스 계약을 체결한다.  

그렇다면 특허침해로 제소당한 기업은 왜 소송 중 화해를 선택하는 

것일까? 더욱이 등록 특허의 대부분이 유효성을 의심받는 상황에서 

기업은 왜 판결을 통해 침해의혹에서 벗어나려고 하기보다 소송 중 

화해를 선택하여 소송을 끝내려고 하는 것인가에 대한 의문은 기존 

연구에서는 다루지 않았다. 현대의 특허침해소송은 더 이상 혁신을 직접 

이룬 특허권자가 자신의 권리를 지키기 위해 제기하는 소송이 아니다. 

미국 델라웨어 지방법원에서 제기되는 특허침해소송의 원고 60%이상이 

주로 발명자로부터 매입한 특허로 로열티 수익을 창출하는 것을 

목적으로 하는 특허관리회사(NPE)다. 이들 특허관리회사사가 특허소송 

위협으로 확보한 로열티는 실제 혁신을 이룬 발명자자에게 거의 
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배분되지도 않는다(Luman and Dodson, 2006). 더욱이 특허출원의 

급격한 증가로 인해 유효성이 의심되는 특허가 다수 등록되고 이 같은 

특허가 제조기업에 전략적으로 소송위협을 가함으로써 막대한 수익을 

창출하여 기술혁신에 장애가 되기도 한다(Luman and Dodson, 2006; 

Reitzig, Henkel and Heath, 2007). 따라서 특허권자의 효과적인 

보호라는 전통적인 특허관련 연구의 목적은 무분별한 특허침해 

소송으로부터 제조기업의 적절한 보호라는 새로운 연구목적이 추가될 

필요가 있다.  

본 연구는 이와 같은 비즈니스 환경의 변화를 반영하여 특허침해 

소송에서 소송진행 및 화해의 선택에 영향을 미치는 요인을 찾아보고자 

하였다. 이를 통해 특허침해 소송에서 소송비용과 특허 유효성에 대한 

예측 가능성은 소송 중 화해를 선택하는데 있어 유의미한 영향을 미칠 

수 있음을 확인할 수 있었다. 소송비용 중 특허침해를 다투는데 

소요되는 비용이 아닌 번역 및 통역 비용, 다국적 변호사의 활용 비용 

등 부가적 비용이 크게 소요되는 아시아 기업이 제소된 경우 화해 

가능성이 높은 것으로 나타났다. 또한 재심사 특허의 포함과 같이 소송 

제기 시 바로 특허의 유효성 짐작할 수 있다면 소송 중 화해에 긍정적인 

영향을 주는 것으로, 마크만히어링처럼 소송이 어느정도 진행되고 난 

이후 특허 권리의 불확실성을 제거할 수 있는 절차는 화해에 부정적인 

영향을 미치는 것으로 나타났다. 따라서 진정한 특허권자를 보호하고 

불필요한 소송을 예방하기 위해서는 특허권리의 불확실성 제거는 소송을 
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진행하면서 논의하는 것보다 소송 전 또는 소송 초기 특허권리의 범위 

및 유효성을 확인할 수 있도록 하는 것이 바람직할 것이다. 다만 비록 

높은 비용이 소요되기는 하나 특허침해소송의 판결은 특허 권리의 

불확실성을 법률적 판단으로 해소하여 법적 안정성을 부여하는 과정인 

만큼 지나치게 억제되는 것은 바람직하지 않다. 따라서 효율적인 법률 

시스템의 설계를 위해서는 특허침해 판단과 직접적인 관련이 없는 

비용의 증가로 인한 소송 중 화해는 정책적 지원을 통해 지양되어야 할 

것이다.  

본 연구는 확보할 수 있는 데이터의 한계로 개별 소송에서 고의침해에 

대한 징벌적 배상이나 피고의 매출과 같은 실제 소송이익을 증가시킬 수 

있는 요인에 대한 분석은 포함되지 못했다. 동일한 정보통신 관련 

특허의 소송이라도 제조업과 유통서비스업은 소송전략을 달리할 수 있어 

소송 당사자의 업에 대한 좀 더 세분화 산업분류가 역시 추가될 필요가 

있다. 그리고 본 연구는 델라웨어 지방법원의 특허침해 소송데이터만을 

대상으로 패널 분석을 수행하였기 때문에 지방법원의 서로 다른 규정에 

따른 소송 결과의 변화는 반영되지 않았고 분석기간이 짧아 2000년대 

이후 고의침해 인정 기준 등과 같은 소송 관련 판례의 변화에 따른 

영향을 반영하지 않은 한계를 가지고 있다. 따라서 향후 연구에서는 

패널 데이터의 확장과 변수의 추가를 통해 이번 연구에서 다루지 못한 

부분을 반영한 연구가 진행되어야 할 것이다. 
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1. 결론 및 정책적 시사점 

Ostrom(1990)에 의하면 권리가 불명확하고 그 지속여부가 불확실하면 

최적의 경제효율성을 달성하기 쉽지 않다고 한다. 특허분쟁에 있어 최종 

해결책임을 담당하는 법원은 특허청에서 등록 결정한 특허가 가진 권리

의 불확실성에 대한 판단을 제공해야 한다. 따라서 특허침해 소송을 포

함한 특허분쟁 관련 제도는 특허권자의 권리를 보호함과 동시에 특허 권

리의 불확실성을 해소시킴으로써 특허 제도가 그 목적에 맞게 설계되어 

사회적으로나 경제적으로나 효율을 달성할 수 있게 하여야 한다. 따라서 

특허권자를 비롯하여 당사자간 이해관계가 명확하고 법제도에 따라 예상

되는 경제적 인센티브가 크게 변할 수 있는 특허분쟁관련 제도는 최적의 

경제효율성을 달성하기 위해 특허권자와 기업 간의 사전적 의사결정을 

기반으로 법제도의 형태를 연구하는 것이 무엇보다도 필요하다.  

이에 본 논문은 효율적인 법제도의 설계를 위해 특허분쟁 과정 전반에 

걸쳐 제도 도입의 효과와 개선의 필요성을 찾아보고자 하였다. 특히 

특허권자의 라이선스 제안부터 특허침해소송의 판결까지의 과정에서 

특허권리가 불확실함에도 불구하고 기업이 법원의 판결을 받아 분쟁을 

공적으로 해결하기보다 라이선스 계약 등으로 사적 해결을 도모하는 

원인을 소송 전 라이선스 협상 과정과 소송제기 후 과정으로 나눠 

설명하고자 하였다.  

2장에서는 고의침해에 대한 징벌적 손해배상 제도 하에서 생산활동을 
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하고 있지 않은 이종업계 특허권자가 소송을 제기하겠다는 위협과 함께 

특허 라이선스를 제안할 때 기업의 선택을 살펴보았다. 미국 또는 

유럽에 비해 국내에서는 특허와 관련된 분쟁 건수는 매우 미미하다. 

국내에서 특허침해소송에 승소하여도 손해배상금이 미미하여 궁극적인 

권리구제에 대한 기대가 낮아 실효성 있는 손해배상제도의 도입이 

필요하다는 의견이 지속적으로 제기되었으며 최근 이와 같은 의견을 

반영하여 고의침해에 대한 징벌적 손해배상 제도를 도입하였다. 징벌적 

손해배상제도의 도입은 특허권자의 기대이익을 크게 증가시킬 수 

있어(Crampes and Langinier, 2002) 특허권자의 특허침해소송 제기를 

증가시키는 요인이 될 수 있다. 이에 본 연구에서는 고의침해에 의한 

징벌적 손해배상 제도의 도입의 효과를 라이선스-소송게임을 이용하여 

설명하고자 하였다.    

기존 연구와 달리 본 연구에서는 라이선스 제안을 받아들일 것인지 

소송 대응을 택할 것인지에 대한 선택 주체는 특허권자가 아니라 

라이선스 제안을 받은 기업이다. 현재 제조 생산 능력은 가지고 있지 

않으나 분쟁의 대상이 될 수 있는 특허를 저가로 매입하거나 특허 

거래를 목적으로 특허를 개발하여 소송에 이용하여 수익을 얻는 

특허관리회사가 다수 활동하고 있다. 더욱이 이와 같은 특허관리 

회사들이 국내기업을 대상으로 제기한 특허침해건수가 크게 증가하고 

있다는 점34에서 분석의 대상이 특허권자가 아닌 라이선스 제안을 받은 

                                            
34 특허청, 한국지식재산보호협회(2015) 
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기업이라는 점은 현실의 비즈니스 환경을 설명하는데 더욱 유리할 

것이다. 그러나 유효성이 낮은 특허를 이용한 특허관리회사의 제소가 

증가하고 로열티에 대한 요구는 강해지지만 특허권자에 반소를 제기할 

수 없는 기업이 형벌적 성격을 가진 보상금 증액의 위험성까지 

고려해야 하게 되었음에도 불구하고 이와 같은 기업 관점에서의 연구는 

기존에 다뤄지지 않았다.  

라이선스를 제안받은 기업은 특허권자의 승소 가능성, 소송과 

라이선스에서 소요되는 예상비용 또는 기대이익을 기준으로 라이선스 

수락여부를 선택하게 된다. 따라서 고의침해에 대한 징벌적 

손해배상제도 하에서 라이선스 제안, 소송제기, 침해판결, 고의침해 

판결 순으로 진행되는 소송절차에 따라 특허의 유효 가능성과 고의침해 

가능성에 따른 기업의 선택은 달라질 수 있다. 본 연구에서는 

침해판결에 있어 특허의 유효성 판단은 협상 중 특허권자와 기업의 

정보비대칭이 해소되는 완전정보모형(Common-Information Model)을 

적용하였다. 고의침해 판결에서는 기업은 실질적인 고의침해 가능성에 

대한 정보를 더 많이 가지고 있어 기업은 알고 있는 고의성과 

특허권자가 요구하는 로열티로 추정할 수 있는 특허권자가 생각하고 

있는 고의성을 비교하여 라이선스를 수락하는 조건을 구할 수 있었다.  

분석결과 징벌적 손해배상이 도입되지 않았다면 낮은 유효성을 가진 

특허의 라이선스 수락은 아예 발생하지 않는다. 또한 라이선스 수락이 

가능한 영역에서도 특허의 유효성이 낮아지면 기업이 특허권자의 
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라이선스 제안을 받아들일 가능성이 줄어듦을 알 수 있었다. 그러나 

고의침해에 의한 징벌적 손해배상을 도입함으로써 기업이 손해배상금의 

증액 가능성을 인지하면 기존 제도 하에서는 라이선스를 수락하지 

않았던 낮은 유효성을 가진 특허도 라이선스를 수락할 수 있음을 

보였다. 특히 고의침해 가능성이 높을수록, 증액되는 배상금이 커질수록 

더 낮은 유효성을 가진 특허의 라이선스 수락이 가능하였다. 고의침해 

가능성과 증액된 로열티로 인해 특허가 유효일 가능성이 기업이 

라이선스 제안을 거절할 수준임에도 불구하고 단위 유닛당 로열티를 

지급하는 라이선스를 수락할 때 소비자 후생이 낮아질 수 있음도 알 수 

있었다.  

이 같은 소비자 후생의 감소를 막기 위해 본 연구에서는 고의침해에 

대한 징벌적 손해배상의 도입 시 몇 가지 정책 보완을 제안하고자 한다. 

먼저 고의침해에 대한 명확한 기준 설정이 필요하다. 미국의 경우 

2016년 Halo판례를 통해 고의성 여부를 실제 침해 행위의 위험이 

있다는 것을 알았거나 알 수 있는 상황에 있었는지 만을 판단하게 

되면서 법원에서 고의침해의 인정이 크게 증가하였다35. 국내에 도입된 

고의침해의 기준 역시 객관적 기준보다는 주관적 판단이 가능한 

기준으로 구성되어 있어 기업은 특허의 존재를 알 수 있는 라이선스 

협상만으로도 고의성을 가질 수 있게 되어 권리가 불확실한 특허의 

라이선스 제안도 수락할 수 있다. 따라서 고의성의 객관적 기준을 

                                            
35 http://www.legaltimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=46022. 
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명확화하여 기업이 필요이상 고의침해에 의한 징벌적 손해배상의 

위험을 감지하지 않도록 하여야 한다. 다음으로 기업의 고의침해에 

대해 징벌적 손해배상을 적용하기 위해서는 특허권리의 유효성을 

어느정도 담보할 수 있는 제도가 수반되어야 한다. 특허권자의 

라이선스 제안으로 인해 특허의 존재를 기업이 알고 있더라도 특허의 

유효성에 대한 평가 자료를 충분히 확보하고 기업의 특허에 대한 

평가가 객관적 관점에서 신뢰 가능하다고 확인된다면 법원은 침해의 

고의성을 인정하지 않아야 할 것이다. 다음으로 특허침해를 증명하기 

위해 높은 소송비용이 소요된다는 점에서 고의침해에 대한 징벌적 

손해배상을 손해배상금을 증액하는 것에 집중하기 보다 기업의 

고의침해가 인정되면 특허권자가 실제 지불한 소송비용을 전부 

보전해주는 방식을 적극 활용할 필요가 있다.   

3장에서는 특허소송이 제기된 후 제소당한 기업이 왜 화해를 

선택하는지 설명하고자 하였다. 기존연구들은 특허소송이 제기된 후 

특허권자가 왜 판결이 아닌 화해를 선택하는지에 대한 해답으로 

독점이익과 로열티수익의 비교, 불확실한 특허권리 보호 등을 

제시하였다. 그러나 분쟁 대상 특허의 최대 80%가 선행문헌으로 인해 

심판과 소송 등의 과정에서 권리를 잃게 되는 현실 36 을 감안할 때 

기업이 특허침해소송을 판결이 아닌 화해를 선택하여 분쟁의 사적 

해결을 도모하는지를 설명할 수 있는 기존 연구는 많지 않다.  

                                            
36 https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2018/12/768122/ . 
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따라서 본 연구는 기존 연구에서 사용한 특허권자와 피고의 특성을 

포함하여 주요 변수에 따른 판결 또는 화해 선택 요인의 확인과 더불어 

제소당한 기업을 대상으로 패널데이터를 작성하여 피고 기업의 특성을 

반영한 분석도 병행하고자 하였다. 먼저 기존연구에서 소송 중 화해의 

원인으로 언급되어 온 소송비용과 소송 결과의 예측성을 프로빗 모형을 

통해 분석하였다. 분석결과 특허침해 소송에서 소송비용과 특허 

유효성에 대한 예측 가능성은 소송 중 화해의 선택 가능성에 유의미한 

영향을 줄 수 있음을 확인하였다.  

먼저 특허 소송비용 중 번역 및 통역 등과 관련된 비용의 부담이 큰 

아시아 기업의 소송을 당하는 경우 화해를 선택할 가능성이 높은 

것으로 나타났다. 언어의 장벽이 존재하는 아시아 기업의 경우 

미국에서 소송을 하는 경우 자료의 검토 및 제출을 위해 번역이 

필요하다. 소송 진행 중에도 증언을 포함한 일체의 과정에서 통역이 

필요하고 모든 절차에서 미국변호사의 검증과 확인을 거쳐야 한다. 

이와 같은 작업은 매우 큰 비용을 요하기 때문에 아시아 기업들은 

소송을 지속하기보다 적당한 수준의 로열티를 지급하고 라이선스 

계약을 체결함으로써 소송을 마무리하는 것을 선택한다. 마찬가지로 

특허침해소송에 사용된 특허의 청구항 수가 증가할수록 소송 중 화해의 

선택 가능성이 높아지는 것으로 나타났다. 이 역시 변호사 등을 통한 

특허의 검토 비용이 상승하기 때문으로 예상한다.  

다음으로 소송 결과의 예측성에 있어 소송이 진행됨에 따라 예측성의 
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향상이 서로 다른 영향을 미칠 수 있음을 확인할 수 있었다. 소송의 

초기 단계부터 특허의 유효성을 확인할 수 있는 재심사 특허의 포함은 

소송 중 화해 가능성을 높였으며 소송이 어느정도 진행된 후 

특허권리의 불확실성이 제거될 수 있는 절차인 마크만히어링의 진행은 

화해보다는 판결의 선택 가능성을 높이는 것으로 나타났다. 반면 해당 

법원에서의 소송 경험은 유의미하지 않은 것을 알 수 있었다.   

다음으로 당사자의 특허 전략과 소송 중 화해비율과의 상관성을 보기 

위해 패널데이터 분석을 실시하였다. 특허침해 소송의 피고를 기준으로 

변환한 패널데이터를 이용하여 특허권자와 피고 기업이 가질 수 있는 

특허전략 관련 변수들을 선정하였다. 먼저 특허관리회사가 특허권자인 

경우 소송 중 화해를 선택하는 비율이 높은 것으로 나타났다. NPE로 

불리는 특허관리회사는 특허를 이용하여 시장에서 독점적 지위를 

유지하기보다 빠른 라이선스 계약을 통해 로열티 수익을 확보하는 것을 

목적으로 하기 때문에 많은 비용이 소요되는 판결보다는 라이선스 

체결을 위한 위협 수준에서 특허침해 소송을 활용하는 전략을 가질 수 

있음을 반영한 결과라 할 수 있다. 특히 특허관리회사가 아시아기업을 

상대로 소송을 제기하는 경우 소송 중 화해를 선택하는 비율이 더 높은 

것으로 나타났는데 이는 특허권자의 전략과 더불어 아시아기업의 

소송비용 부담이 작용한 결과로 예상할 수 있다. 정보통신 분야의 특허 

관련 소송은 소송 중 화해를 선택하는 비율과 유의미한 상관관계를 

가지는 것으로 나타났다. 이는 시장에서의 독점적 권리의 유지보다는 
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제품의 짧은 라이프사이클로 인해 빠른 기술의 적용 및 시장 선점이 

중요하고 권리의 불확실성이 높은 유사한 특허가 동일한 기능에 다수 

존재하는 정보통신 산업의 특징이 반영된 결과로 볼 수 있다.       

위와 같은 결과는 향후 특허분쟁 관련 시스템을 설계하고자 할 때 의미 

있는 기준이 될 수 있다. 예를 들어 불필요한 특허침해소송의 남발을 

막기 위해서는 소송 초기 특허 권리의 불확실성을 제거하는 장치의 

도입이 필요하다. 특허 분쟁 발생 시 실질적인 소송이 진행되기 전 

무효심판의 결과를 빠르게 확보할 수 있는 제도 등이 이에 해당한다고 

볼 수 있다. 다음으로 국내 기업이 해외에서 특허침해 소송을 진행하는 

경우 통번역과 같은 부수적이지만 높은 비용이 소요되는 과정을 

정책적으로 지원해 주는 것도 필요할 것이다. 이와 같은 정책적 지원을 

통해 특허의 유효성 및 침해에 대한 판단과는 상관없이 기업이 소송 중 

화해를 선택하는 것을 완화시킬 수 있을 것이다. 마찬가지로 특허침해 

소송을 제기할 수 있는 특허의 청구항 수를 제한할 필요가 있다. 

하나의 소송에서 많은 수의 특허청구항의 침해와 유효 여부를 

판단한다면 법원에게 부담이 될 뿐만 아니라 앞서 본 바와 같이 

소송비용의 부담으로 판결을 포기하고 화해를 선택하게 할 수 있어 

지나치게 많은 수의 청구항으로 하나의 소를 제기하는 것은 지양할 

필요가 있다.   

특허침해 소송은 매우 복잡하고 고가의 분쟁해결 방법이기는 하나 

특허권리의 불확실성을 공적기관에서 제거해준다는 점에서 특허제도의 
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효율성을 향상시킬 수 있는 제도이다. 또한 소송에 참여하거나 참여할 

가능성이 있는 기업 입장에서는 특허전략 전체의 지침이 될 수 있는 

제도이다. 더욱이 현대의 특허침해소송은 발명자로부터 매입한 낮은 

유효성과 넓은 청구범위의 특허로 로열티 수익을 창출하는 것을 

목적으로 하는 특허관리회사 (NPE)가 다수 제기하고 있으며 이 때 

얻은 수익은 발명자에게 거의 배분되지 않음으로 인해 발명가를 

보호하고 인센티브를 부여하여 산업발전을 도모한다는 특허의 원기능이 

정상적으로 발휘될 수 있는지 의문인 상황에서 단순히 침해 소송의 

많고 적음을 문제 삼아 정책을 설계하기 보다는 특허가 소송에 

이르기까지의 전 과정에서 각각의 정책들이 특허권자와 기업에게 어떤 

영향을 줄 수 있는지 면밀히 살펴 특허출원부터 활용, 보호에 

이르기까지 유기적으로 연결될 수 있는 소송제도의 형태를 고민하는 

것에서부터 정책적 노력이 이루어져야 할 것이다.    
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2. 연구의 한계 

본 연구는 여러가지 한계점을 가지고 있다. 이에 향후 추가 연구를 

통해 보완 및 발전 가능한 한계점들을 중심으로 서술하고자 한다. 먼저 

본 연구에서는 징벌적 손해배상제도 하에서 기업의 라이선스 선택을 

보기 위해 특허권자를 생산활동을 하지 않는 이종업계 종사자로 

두었으며 라이선스 제안을 받은 기업 역시 시장에서 독점적 지위를 

누리는 것으로 가정하였다. 이는 상호 라이선스 가능성, 반소 여부, 

특허권자의 생산량 증감 등을 고려하지 않을 수 있어 모형을 단순화할 

수 있다는 점과 현재 비즈니스 환경에서 자주 발생하는 분쟁의 

형태라는 점에서 효율적인 접근 방식이기는 하나 특수한 형태의 

라이선스 협상으로 정책 도입의 효과를 일반화하는 데는 한계가 있다.   

라이선스 협상은 동종업계 경쟁사 간에도 빈번하게 발생하고 있으며 

이종업계 특허권자의 경우에도 단일 기업이 아닌 동일한 기능을 가진 

제품을 생산하는 다수의 기업에게 특허권자가 동시 또는 순차적으로 

라이선스 제안을 할 수 있기 때문에 향후 제도도입의 효과 및 부작용을 

입체적으로 분석하기 위해서는 복수의 기업이 라이선스 제안을 받은 

경우 및 특허권자가 동종업계 경쟁자인 경우 등으로 모형을 확대하여 

분석할 필요가 있다.   

다음으로 실증연구에서 소송비용과 결과의 예측성에 대한 변수를 

추출하였으나 개별 소송에서 고의침해에 대한 징벌적 배상 또는 피고의 

매출과 같은 실제로 소송이익을 증가시킬 수 있는 요인에 대한 분석은 
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데이터의 한계로 인해 포함하지 않았다. 또한 산업분류에서도 제약과 

정보통신, 기타로만 분류하고 있어 정보통신 내에서도 특허전략을 달리 

가져갈 수 있는 제조업과 유통서비스업의 차이를 반영할 수 없었다 

따라서 향후 연구에서는 기업의 특성을 반영한 변수들이 추가로 

포함되어야 할 것이다. 그리고 본 연구는 미국의 델라웨어 지방법원의 

짧은 기간의 특허침해 소송데이터만을 대상으로 분석을 진행하였기 

때문에 서로 다른 규정을 가진 지방법원의 규정 및 소송 형태에 대한 

변화는 반영되지 않았고 2000년대 이후 고의침해 인정 기준 등과 같은 

소송제도 관련 주요 판례의 영향을 확인할 수 없다는 한계가 있다. 

따라서 향후 연구에서는 패널 데이터의 확장 및 기업의 특성 또는 

법원의 특성을 반영한 변수의 추가를 통해 이번 연구에서 다루지 못한 

부분을 반영한 연구가 진행되어야 할 것이다. 
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 [부록] 기호 정의  

 

R 특허권자가 요구하는 로열티 

L 소송비용 

α 고의침해 시 손해배상액의 배액  

δ 특허의 유효성 

𝛿𝐹 기업이 판단하는 특허의 유효성 

𝛿′ 특허의 진정한 유효 가능성 

θ 고의침해 가능성  

𝐸( ∆𝑊𝐻 ∣∣ 𝑤 ) 

법원이 특허침해의 고의성을 판단하는 

경우( 𝑤 ) 변화되는 특허권자의 보상(∆𝑊𝐻 , )로 인한 

특허권자의 기대이윤 

E( ∆𝑊𝐹 ∣∣ 𝑤 ) 

법원이 특허침해의 고의성을 판단하는 

경우( 𝑤 ) 변화되는 기업의 보상(∆𝑊𝐹)로 인한 기업의 

기대이윤 

𝐸( ∆𝑊𝐻 ∣∣ 𝑣 ) 
법원이 특허의 유효성을 판단하는 경우( 𝑣 )  변화되는 

특허권자의 보상(∆𝑊𝐻 , )로 인한 특허권자의 기대이윤 

𝐸( ∆𝑊𝐹 ∣∣ 𝑣 ) 
법원이 특허의 유효성을 판단하는 경우( 𝑣 )  변화되는 

기업의 보상(∆𝑊𝐹 , )로 인한 기업의 기대이윤 

𝑃 = 𝑎 − 𝑄 기업의 신제품 수요함수  

𝐹(𝑄) = 𝑐𝑄 기업의 신제품 비용함수 

𝑃 가격 

𝑄 생산량 

𝑐 한계비용 

𝑟 단위 유닛 당 로열티율  

𝜋 기업의 이윤 

𝜋0 소송 및 라이선스가 없을 때 기업의 이윤   

 𝜋𝑙 라이선스 수락 시 기업의 이윤  

 𝜋𝑡 특허침해 소송 패소 시 기업의 이윤  

 𝜋𝑤 고의침해 판결 시 기업의 이윤 
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𝑞0
∗ 소송 및 라이선스가 없을 때 기업의 최적 생산량  

𝑞𝑙
∗ 라이선스 수락 시 기업의 최적 생산량 

𝑞𝑡
∗ 특허침해 소송 패소 시 기업의 최적 생산량 

𝑞𝑤
∗  고의침해 판결 시 기업의 최적 생산량 

Π𝛿,𝜃 
고의침해에 대한 징벌적 손해배상 하에서의 기업의 

기대이윤  

𝑄𝛿,𝜃
∗  

고의침해에 대한 징벌적 손해배상 하에서의 기업의 

기대생산량 

𝑆𝑊(𝑞𝑙
∗ 라이선스 수락 시 소비자 후생 

𝑆𝑊(𝑄𝛿,𝜃
∗ ) 고의침해에 대한 징벌적 손해배상 하에서의 소비자 후생  
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Abstract 

The Effect of Patent Litigation System on the Firm’s Strategies 

Through two essays, this dissertation examines the implications of 

the resolution of patent dispute between a patent holder and a firm 

before and after suing the patent infringement litigation. Many 

previous studies have focused on patent holders’ choice in the 

analysis. In particular, most previous research on patent licenses 

and litigations set the decision-maker as patent holders. These 

studies have discussed the optimal process to maximize the profit 

of a patent holder on licenses and litigations when a firm demands 

patent license from him. However, in the real business environment, 

many patent holders, such as NPEs for the purpose of earning 

royalties, offer a license to a firm, and the firm decides whether or 

not to accept this offer. Therefore, the present study focused on the 

firm's choice of the patent license offer by the patentee in the 

license-litigation game between the patent holder and the firm. In 

this situation, the uncertainty of patent rights (patent validity) 

becomes a very important variable.  In addition, this dissertation 

tries to reflex the complex proceedings of the patent infringement 

litigation.  
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The first essay compares a firm’s selection whether or not accept 

the license offer of patent holder through the license-litigation 

game theory, under the introduction of willful infringement in an 

environment where the uncertainty of patent rights has not been 

resolved.  In particular, the mixture of asymmetric information 

model and common information model according to the stage of 

litigation is introduced on information sharing. The patentee is an 

outsider of the industry. In order to determine whether or not to 

accept a license, the firm should sequentially determine the 

possibility of willful infringement based on the likelihood of the 

patent holder winning the patent infringement litigation and the 

intention of the actual infringement from the information obtained 

during the license negotiation process.  The results show that if 

there is a possibility of willful infringement, the risk on the litigation 

recognized by the firm increases, so that event the weak patent can 

be licensed. This could lead to worsening of consumer welfare due 

to a decrease of product quantity.  

The second essay empirically analyzes the factors influencing both 

parties' choice to settle during the infringement litigation. With 

reference to the first essay model, we add variables to compare 

patent strategies of both parties, focusing on explanatory variables 
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such as litigation cost and validity of patents. Furthermore, we 

investigate the patent strategies on the result of litigation. The 

empirical analysis is conducted with two models.  First, using a 

probit model, we estimate the variables related to the litigation cost 

and expectation of litigation result. Furthermore, through panel 

FGLS analysis, the hypothesis for the patent strategies is estimated 

from the defendant’s point of view. The results of the estimates 

show that, in both models, the choice of settlement and judgment is 

affected by the cost of litigation and patent validity. According to 

the results of the probit model, the cost of litigation and patent 

validity affect the choice of settlement and judgment. In particular, 

the inclusion of reexamination patents, which can immediately 

verify the validity of patents after a lawsuit, has a positive effect on 

settlement, while the Markman Hearing process, which can remove 

the uncertainty of patent rights after the proceedings have been 

made to some extent, has a negative impact. In the analysis using 

panel data, variables related to strategies such as NPE, patents 

related to IT technologies, and simultaneous complaints were also 

found to be significant.  

Although high cost is required, the patent infringement litigation is 

not only a remedy for the infringement on the patent holder's rights, 
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but also a process of providing legal stability by resolving, to some 

extent, the uncertainty of patent rights by legal judgment. The 

results show that if the patent validity is confirmed, licenses may 

be more advantageous in reducing social costs then litigation, but 

excessive suppression of patent infringement litigation may be 

avoided under the conditions of high uncertainty of patent right due 

to the poor registration process. The results of the present study 

are meaningful in that we explore the factors that can have a 

positive or negative effect on the filing and judgment of patent 

infringement litigation through the game theory and perform the 

empirical analysis from the viewpoint of legal economics. 

 

Keywords: License-Litigation Game, Patent Validity, Settlement 

during Trial, Uncertainty, Asymmetric Information     

Student Number: 2002-3035 
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