
특허로열티협상사례

(주)팬택(주)팬택
황차동 팀장

목차

1. 특허 협상 일반

2. 특허라이센스에서 로열티 협상 사례

4. 결론

3. 특허분쟁에서 로열티 협상 사례
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특허 클레임 대응 업무 절차

1) 클레임 접수 → 답장 (신속/간단히, 시간 벌기)

2) 업체, Family 특허, 관련 제품 매출 조사

특허협상 일반

2) 업체, Family 특허, 관련 제품 매출 조사

3) 클레임 접수 보고 및 TF 조직 (기획/기술/영업/특허/관리 등) 구성

4) 클레임 해석 및 침해 분석

5) 유효성 검토

6) 공격특허 발굴, 무효화, 회피설계

7) 예상 로열티 산정

8) 협상 전략 수립8) 협상 전략 수립

9) 기술협상 및 계약협상

10) 계약서 작성 및 검토

11) 사후 관리

33

경고장 (Claim Letter, Cease & Desist Letter) 접수
후 답장 작성 요령

특허협상 일반

1) Legal Binding 안 되게 작성할 것

2) 경고장 수신 즉시 답장 할 것

3) 상대방의 특허권리를 존중하고 동시에 당사의 특허권리도 존중 받기
를 원함

4) 상대방이 주장하는 바를 검토한 이후에 다시 연락하겠다고 언급

44
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Mr. Kil Dong Hong June 24,
2008

Manager
A Corporation
111, Ahyeon-Dong. Mapo-Ku
Seoul, Korea

특허협상 일반

Dear Mr. Hong:

We would like to call your attention that your products are covered within the scope of our patents
as attached hereto and its counterparts. As you are aware, unauthorized use of our patents causes
us substantial damages and we should take necessary steps to protect our intellectual property rights
in an appropriate manner. We, however, are prepared to grant a license to you under such patents
with reasonable terms and conditions if it is of your interest.

Would you please kindly advise us of your intention to take a license of our patents by the end of
this month.

We are looking forward to hearing from o soonWe are looking forward to hearing from you soon.

Sincerely yours,

Hauptmann
General Manager
Patent Department
S Corporation

55

의미
자신의 지적재산권에 대한 침해를 중단할 것을

촉구하고 중단하지 않을 경우 법적 조치를 취함을

경고하는 서한 혹은 행위

1) Notice(경고장) 접수

특허협상 일반

경 하는 서한 혹은 행위

형식
E-mail

Letter

전화

내용
침해 행위 및 내용

침해 특허서지 사항

침해 제품

협상 일자

법률적 효력법률적 효력
미국법의 경우

손해 배상 산정의 기준일

Treble Damage(3배 배상)의 기준

66
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답변 여부
무시 or 답변
최소한의 경고장의 형식을 따르지 않은 경우

답변 무시할 경우

2) 경고장에 대한 답변

특허협상 일반

답변 무시할 경우
특허권자가 취할 수 있는 경우의 수 파악

특허권자의 사업 규모
특허권자의 성향
상대방이 침해 사실을 안 경위 및 경고장 발송 경위

최악의 경우 소송을 염두에 두고 결정

답변 방법
거의 대부분 E-mail상으로 답변
간혹 전화나 Fax통해 답변

답변 내용
최대한 간단히 답변
경고장 접수 사실
협상 담당자 직책
협상 담당자 연락처
협상 일정

77

특허권자 분석.
특허권자 개요 분석

개인특허권자 or 회사

설립 연도

협상 준비

특허협상 일반

설립 연도

직원 현황

회사 조직

동종 업계 or 특허 괴물

특허권자 경영상황

경영상황의 좋고 나쁨 파악

자금 Supporter여부 파악

특허권자 특허 경향 (침해 경고 특허외 특허 분석)

타사 소송 및 계약 현황

타사 협상 현황

성향

단순 특허료 요구 or 제품 판매 금지

특허권자의 요구 조건
협상 중 최대한 많은 정보 입수 필요

88
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특허권자 분석 예제

4) 협상 준비

특허협상 일반

99

회사 현황
자사의 경영 현황

협상 or 소송 여력

5) 내부 현황 분석

특허협상 일반

침해 제품 파악
침해 제품 판매량

침해제품 판매금맥

침해제품 판매지역

침해제품 제조지역

향후 침해 제품의 연 판매 성장률

협상 담당자
사내 담당자 or 사외 전문가(협상 전문가, 변호사, 변리사)

비용 및 사내 담당자의 능력 고려비용 및 사내 담당자의 능력 고려

사내 담당자 선정

실무급 부장, 팀장급 유리

어학 실력 (상급 요구)

사내 담당자 및 사외 전문가의 융합

초기 협상 시에는 사내 담당자가 협상 진행 후 Critical한 시점부터 사외 전문가 활용

1010
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Sales 분석 예제

6) 내부현황 분석

특허협상 일반

1111

1차 협상

Introductory Meeting

특허권자

7) 협상 절차

특허협상 일반

특허권자
특허권자 소개

특허 소개

침해 증거 물증 제시 (Claim Chart제시)

침해 증거 설명

License Policy

계약 조건

The Sooner, The Better조건 제시 – 충분한 검토 및 협상 시간이 필요함을 설득함

침해자
특허 분석에 필요한 시간특허 분석에 필요한 시간

당사 현황 (Benefit위주로)

유의 사항
되도록이면 질문을 아껴라 (차후 미팅을 위해)

확답을 주지 마라 (차기 미팅 일정 등은 추후 e-mail상으로 논의하자)

1122
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특허 비침해 주장
Claim Chart작성 (비침해 Claim Chart)

비침해 주장

8) 특허 Technical Meeting

특허협상 일반

비침해 주장

특허 무효 주장
선행기술 제시

특허 권리 무효 주장
법률적 하자 제시

기타 계약에 의해 면책등 제시

1133

경고받은 타사 특허의 권리 분석
명세서 분석

File Wrapper(파일 포대 분석)

청구항 분석 (권리범위 분석)

9) 비침해 분석

특허협상 일반

자사 제품 기술 파악
담당 연구원 면담, 기술 적용 여부 검토

권리범위와 적용 기술 분석 (by 특허 담당자)
제품별 분석

지역별 분석

해당국 특허변호사에게 송부 및 의견 접수 (미국법하에서는 아주 중요함)
변호사는 자사 제품의 적용 기술에 대해 정확히 알지 못함변호사는 자사 제품의 적용 기술에 대해 정확히 알지 못함

최대한 자세하게 자사 제품에 대해 설명해 주고 최종 법률적 검토 받음

최종 Position정리

협상에서 최대한 활용

1144
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Claim Review Chart 예제

10) 비침해 분석 예제

특허협상 일반

1155

권리 범위 확정
비침해 분석 시 판단 근거

11) 무효 분석

특허협상 일반

다양한 검토 Tool이용 선행 기술 검색
무료 or 유료 검색 Tool이용하여 자체 검토

외부 전문 조사 기관 의뢰
자체 검토 능력 안될 경우 외부 전문 조사 기관 의뢰

현재 최저 100만원 ~ 

가격에 비례하여 검색 결과가 좋음

무효화 Chart 작성
청구항의 Element by element로 작성

해당국 특허 변호사 송부 및 의견 접수

특허 협상 시 최대한 활용

1166
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본인의 Target이 무엇인지 명확히 하라

Business협상 시작 시점

1) Business협상

특허협상 일반

협상 시작 시점
Technical협상 이후 진행 (Technical협상 시에는 최대한 언급회피)

특허의 Strength를 충분히 파악한 후

특허의 Strength에 대해 양 당사자의 주장이 반복되면 서로 입장을 인정 후 Business협상으로 전환

Business협상 시 논의 사항
최종 로열티 금액 논의

특허 Strength 근거

Sales Volumn 근거

Counterclaim 근거

계약 체결 or 소송

로열티를 최소화하기 위해 소송의 Risk를 감내할지 아니면 안전한 방법을 택할지 결정 필요로열티를 최소화하기 위해 소송의 Risk를 감내할지 아니면 안전한 방법을 택할지 결정 필요

일반적인 협상의 Rule이 적용 됨.
1st offer는 최대한 낮게

상대방의 1st Offer는 1st Offer일 뿐

로열티는 근거를 가지고 제시해야 함

최종 결정 단계에서는 근거를 제시하지 않아도 됨

가장 잘못된 협상은 나의 1st Proposal을 상대방이 받아들이거나 상대방의 1st Proposal을 상대방이 받아 들이는
것

1177

특허 분쟁에서 로열티 협상 사례
한국 미국

소송 전

협상

2004.01.2 Letter from A사

2004.3.21 1st  A사 Meeting -> 특허에 대한 Technical 미팅 , 로열티 제시 1.5% OR Minimum 1.5$/Unit

2005.05.08 2nd A사 Meeting -> 타사 license현황 소개 , 로열티 변동 없음

2005 07 07 3 d A사 M i   T h i l 이슈 제기  로열티 변동 없음협상 2005.07.07 3rd A사 Meeting -> Technical 이슈 제기 , 로열티 변동 없음

2006.02.19 4th A사 Meeting  -> Technical 이슈 제기 , 로열티 변동 없음

2006.04.12  A사 소송 제기

손해배상

소송

1심 지방법원 승소 : 2007.4.6

원고: A사 피고: B사

2심 고등법원 승소 : 2008.3.17

대법원 상소 진행 중 : 2008.4.3

소장 접수 : 2006.11.12

DISCOVERY 진행 : 2007.4.1~

DEPOSITION 진행 : 2007.11.15

Markman Hearing : 2008.2.31

Markman ruleing 미정권리범위

특허 심판원 승소 : 2007. 3. 23

원고: B사 피고: A사
Markman ruleing 미정권리범위

특허 법원 승소 : 2008.4.15

원고: B사 피고: ㅁ사

등록무효

특허 심판원 패소 : 2007. 3. 17 

원고: B사 피고: A사

특허 법원 승소 : 2008.4.15

특허 무효 됨.

1188
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특허 분쟁에서 로열티 협상 사례

현재 상황

C사, D사 소송 Settlement
특허 무효 가능성 제기

Re-examination진행

한국 특허 무효 및 비침해

양사 모두 소송 진행은 득보다 실이라는 것을 인식하고 있음

(변호사 비용 과거 $2M 및 1심 종결까지 $3M 추가 예상)

협상 Issue
협상 제기를 어떤 방법으로 할 것인가?
Target금액은 어느 정도로 결정 할 것인가?g
A사가 당사 제시 가격에 Settle하지 않을 경우 소송을 계속 진행할
것인가?

협상 일정

차후 협상 일정 협의 후 즉시 협상

1199

특허 분쟁에서 로열티 협상 사례

과거 요구 금액

소송 전 요구 rate: $1.5/unit
소송 후 요구 금액: 총 200억

제시 안

제1단계: No Payment :서로 소송 비용을 허비하는 것이므로 양측
모두 소취하

제2단계: A억 : 미국만 Damage
제3단계: B억: 원만한 합의를 위해 제시, 타사 비교

제4단계: C억: 소송 비용 고려 최고 금액

제5단계: D억: 소송 비용 및 소송 Risk고려 최고 금액

제6단계: E억: US전체 Sale고려 및 Risk고려

2020
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특허 라이센스에서 로열티 협상 사례

제안 A S

1st $9.32M (과거분 포함, US/EP/JP매출액 및 특허권자
라이센스 Policy에 의한 금액)

$0.431M (2007년 US/JP매출액 근거, MFR주장, 과거분
Marking 이슈로 제외)

2nd $3.33M -

3rd $1.22M -

4th - $0.3.2M (환율 상승)

5th - $0.3.2M 계약 + 추후 추가지급

6th

$300K (계약시점)
$387K (90일 이후)

Tax는 S 부담
총: $687 (Tax 별도)

$300K (계약시점)
$175K (90일 이후)

Tax는 양 사가 절반씩 부담
총 $475 (Tax 별도)

7th 최종 $560K (Tax 특허권자 지급)

2121

사업본부 1Q 2Q 3Q 4Q 총계

모바일커뮤니케이션 매출액(억) 21,549 20,808 25,447 26,785 94,589

이동 단말 부문 판매금액(억) 18,731 18,216 23,200 24,517 84,664

판매댓수(만대) 1,110 1,209 1,550 1,620 5,489

지역 비율 N. America Europe Korea
CS 

America
Others

특허 라이센스에서 로열티 협상 사례

America

('05, 1Q기준) 52% 20% 7.20% 6.40% 14.40%

제품 비율 WCDMA GSM CDMA

('05, 2Q기준) 12.3% 35.8% 51.9%

예상 매출액 '05 '06 '07 '08 '09 '10 총계

모바일 본부
94,569 100243.14 106257.7 112633.2 119391.2 126554.7 565079.9

(CAGR=6%)

이동 단말부문 84,664 89743.84 95128.47 100836.2 106886.3 113299.5 505894.4

과거분 '01 '02 '03 '04 '05 총계과거분 01 02 03 04 05 총계

모바일 본부 39.097 44,278 74,636 92,327 94,569 305849.1

이동단말부문 30,000 35,240 51,838 83,512 84,664 285,254

01년 이전 분 제외.

A사 Royalty $278M

A사 Royalty Rate 계약 기간 분 0.50%

과거분 포함 0.32%

참고: A사 매출액이 주로 D사의 특허 Portfolio가 강력한 미국
과 유럽에서 70%이상 발생됨.

2222
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'02 '03 '04 '05 '06 총계

Mobile sales 
($ M)

23,211 20,951 18,507 20,811 22,811 106,291

GSM sales 
(90%적용)

2088.99 1885.59 1665.63 1872.99 2052.99 9566.19

C사 Sales Data

특허 라이센스에서 로열티 협상 사례

Nokia Royalty $243M ~ $249M

Royalty Rate 0.24% ~ 0.26%

C사 GSM Royalty Rate

Area Europe
N.Americ
a

China Asia Latam

Ratio 35.70% 11.70% 10.80% 17.60% 11.20%

C사 지역별 판매 비율 F사 지역별 판매 비율

참고: C사의 매출액은 유럽과 미국에서 47%가 발생 되고 삼성
전자는 68%이상이 양지역에서 발생 됨.

2323

'04 '05 ‘06 ‘07 '08 총계

Mobile sales 
(CAGR=6%)

$1.81B $2.34B $2.48B $2.62B $2.78B $12.1B

K사 Royalty $59M

K사 Sales Data (E)

특허 라이센스에서 로열티 협상 사례

Royalty Rate 0.42% (↑)

-Sales자료가 불명확 함.

-K사 data는 전체 Sales를 대상으로 한 Rate이나 계약은 CDMA2000 및 그에 상응하는 제품이므로
Royalty Rate가 최소 0.42%이고 그것보다 훨씬 높을 수 있음.
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특허 라이센스에서 로열티 협상 사례

HalpernCapital이 Forecast한 것에 의하면 Market Share별로 R/R가 정해져 있고 판매 제품별/ 판매지역

A사 Royalty $285M

A사 Royalty Rate 계약 기간 분 0.50%

과거분 포함 0.32%

C사 Royalty $232M ~ $252M

Royalty Rate 0.24% ~ 0.26%

HalpernCapital이 Forecast한 것에 의하면 Market Share별로 R/R가 정해져 있고 판매 제품별/ 판매지역
별 Unit당 %를 다시 곱하여 최종 Royalty Rate가 정해지는 것으로 추측됨.
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