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초   록

치열해지는 글로벌 시장에서 국내 기업들도 경쟁력 강화를 위해서는 기업의 경영전략과
연계된 선제적 해외 특허출원 및 확보 전략의 수립은 매우 중요하다. 이에 본 연구는 해외출원
경험이 있는 바이오생명, 제조업, 정보통신업, 정보서비스업의 중견, 중소, 창업 기업의 기술
혁신형 기업을 대상으로 심층인터뷰를 수행하였다. 기업의 내․외부 환경에 따른 출원루트
선정, 출원국선정, 비용절감방안, 대리인활용, 심사청구 시기 조정에 대한 해외특허출원전략을
분석함으로써 해외시장진출을 고려하는 기업의 해외출원 전략수립의 방향성을 제시하였다.

ABSTRACT

In order to strengthen competitiveness of Korean companies in the intensifying global
market, it is crucial to establish preemptive strategy for filing and securing overseas patent
in connection with the company strategies. Therefore, this study conducted in-depth
interviews with technology innovative companies such as bio-life, manufacturing industry,
information and communication, and information service industries with overseas application
experience. By analyzing overseas patent application strategy for selecting a patent
application route and country, reducing costs, utilizing agents, and adjusting the timing of
the examination request according to the internal and external environment of the company,
the direction of establishing an overseas patent application strategy for companies
considering the overseas market entry was suggested.
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1. 서 론

일반적으로 경영의 3대 자원으로 사람, 돈,

기술을 들고 있는데 여기서 기술이라 함은 오

늘날바로지식재산권특히특허권을의미한다

고 할 수 있다. 특허는 특화된 자산이고, 이는

기업의 경쟁적 우위의 원천으로 간주된다[5].

외부에서 일어나는 모방으로부터 기업의 특화

자산을 보호하는 메커니즘(isolating mecha-

nism)을 통해 독점 시장에서의 우위를 지키는

능력은 특허의 가장 강력한 혜택이라고 할 수

있다[25]. 따라서 이러한 특허권을 어떻게 잘

확보하고 이를 활용할 것인가 하는 것이 기업

의 성공을 위한 중요한 요소(Key Factor for

Success)이다[24, 31]. 기업은 미래니즈를 예상

하고, 특허 전략의 선택에 따른 기회와 비용에

대해 인지하여 현시점에 기업이 취할 특허 전

략을 선택해야 한다.

특허의속지주의원칙상각국의특허는서로

독립적이므로 특허권을 획득하고자 하는 나라

에서 특허권을 취득하여야만 해당국에서 독점

배타권을 확보할 수 있다. 예를 들어 한국에서

특허를 받았다고하더라도미국에서 특허를가

지고있지않다면타기업이동일한기술로미국

에서제품을 생산하여미국에서판매하는 것에

대해서 어떠한 권리도 주장할 수 없다. 그러나

기업이 특허권을 주장하기 위해 모든 국가에

출원을할 수는 없다. 해외 출원은국내출원에

비해 많은 비용이 소요되므로 자사의 어떠한

특허를 선정하여 해외 출원을 할지 결정하고,

해외 출원을하는경우출원루트, 출원국 선정

등여러가지사항을고려하여전략을수립해야

한다.

이에 본 연구에서는글로벌경쟁체제에서기

업의 해외특허출원전략에 영향을 미치는 요인

을바탕으로기술혁신형중견․중소기업 및창

업기업 6개 기업을 대상으로 해외출원 전략을

분석하였다.

2. 선행연구

2.1 기업특성

특허출원과 등록은 기업의 규모, 즉 기업의

매출 규모나 종업원 수에 의해 영향을 받는다.

성태경[30]은 우리나라 제조업상장사를 대상

으로 기업규모와 특허출원수간의 관계를살펴

본 결과 기업의 규모가 클수록 특허건수는 많

아짐을 보여주었다. 김진영, 윤유진[19]은 기업

의 매출액이 클수록 특허등록수가 증가한다는

분석 결과를 보였다. Ziedonis[34]는 종업원수

의로그값으로측정한 기업규모변수를 설명변

수로 사용하여 미국 반도체 산업에 속한 상장

기업의 1975년∼1996년 데이터를 분석하였는

데 기업 규모는 특허 등록에 정(＋)의 유의한

영향을 미친다고하였다. 반면, Hall et al.[14]는

뉴욕과미국증권시장및장외시장에등록한제

조업체를대상으로특허비율을분석한결과소

규모 기업일수록 훨씬 높은 비율로 특허를 내

고 있으며, 기업규모가 일정규모를 벗어나면

특허비율이 신속히 감소하고 있음을 보고하고

있다.

또한 기업이 속해 있는 산업특성은 기업의

해외출원을 결정하는 중요한 요인이 된다[10].

Fireston[12]은 특허화 활동과 혁신비용간의
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유의적인 관련성을 제시하며, 혁신비용이 높은

산업일수록특허에 대한 강한 유인을갖는다고

보았다. 이와 관련해서 Arundel and Kabla[1]

는 제약, 화학, 기계 부분의 경우 지식재산권

유인이 강하게 작용한다고 하였으며, Baldwin

and Hanel[4]은 첨단기술 분야의 산업일수록

지식재산권이라는 법제도적 보호장치에 대한

유인이 강한 것으로 분석하고 있다. Chadha

and Oriani[6]는 인도의제약업체들의 1991년～

2004년 기간의 65개 제약업체들의 특허활동

을 분석하였는데 산업내 연구 자본과 기술의

파급효과가 증가함에 따라 기업의 특허출원

에 대한 매력이 함께 증가하고 있음을 드러내

고 있다.

특허출원은 기업이 IP 전담조직에 의해서도

영향을받는다. 특허에관한전문지식과경험이

있는전문성을지닌인력으로구성된조직유무

에따라특허의활용도는매우달라진다. Bader

et al.[3]은 지식재산 전략을 단계별․체계적으

로 수립 및 추진하는데 있어서 지식재산 관련

전담조직의 중요성을 강조하였다. Chesbrough

[7]는 기업의 전략적 IP관리 정도를 판단하는

기준으로 IP 전담 부서의 존재유무를 지표로

활용하였다. 비슷한 맥락에서Wolff and Silver

[33]도 연구개발투자액보다는 이를 어떻게 활

용하느냐 하는 기술경영능력 특히, 프로세스,

시스템, 사람, 리더쉽 등이 기업 성과 향성에

더욱 중요하다고 주장했다.

2.2 기업의 연구개발 역량

특허 성과와 연구개발지출간의 관계에 대한

연구는 매우 광범위하고 깊이 연구되어왔으며

일반적으로 긍정적영향을미치는 것으로연구

되었다. 많은 학자들은 연구개발 투자 및 지출

이특허성과에정(＋)의 영향을미치는것으로

보고하였다[14, 20, 26]. Wang et al.[32]은 미국

의제약산업에속한기업의특허성과에관한

연구에서 연구개발지출은 특허수에 정(＋)의

영향을 미친다고 하였다. 반면, 연구개발비와

특허와는유의한 관계가없다는연구도 존재한

다. Pakes and Griliches[23]는 시계열 차원에서

특허활동을 연구하였다. 그들은 R&D 비용 당

특허의전체적인 순응도는매우낮다고 보고하

고 있다. Cockburn and Griliches[9]는 R&D와

특허의 비율은 별로 관계없는 사소한 변동에

의해 좌우되며, 관련이 있는 산업 간 특허유효

성이 거의 없는 것으로 파악했다.

연구개발비와 더불어 핵심기술의 유무는 특

허성과에 영향을 미치는 중요한 요인이다.

Harhoff et al.[16]는 핵심기술을 가진 기업일수

록 기업의 성장성과 수익성에 정(+)의 영향을

미친다고 보았다. 시장에서 경쟁우위를 선점할

수있는제품의 핵심기술은 기업의기술경쟁력

과 직접적인 연관이 있는 것으로 나타났다[16,

27]. Sathirakul[27]은 기업의 제품이나 제품의

생산 프로세스內 핵심 기술 포함여부와 기업의

고유제품이나 고유브랜드의 보유여부는 특허

경영에 중요한 요소라고 하였다.

연구기획단계에서 선행특허 조사는 특허창

출에 있어서기본적인 활동으로특허출원서제

출전해당기술의특허출원여부등선행기술

조사는필수적인사항이다[8, 21, 27]. 특히 해외

출원의 경우에는 출원 비용이 크므로 선별 출

원이 필요하고 효과적인 권리확보를 위해서는

선행 기술 조사가 반드시 필요하다. 특허에 대
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Key factors Researchers

company
characteristics

size(sales, # of employee) Seong[30], Kim and Yoon[19], Ziedonis[34],
Hall et al.[14], Cohen et al.[10], Firestone[12],
Arundel and Kabla[1], Baldwin and Hanel[4],
Chadha and Oriani[6], Bader[3], Chesbrough[7],

Wolff and Silver[33]

industry

IP division type

R&D
capability

R&D investment costs Hall et al.[14], Kondo[20],
Sakakibara and Branstetter[26],

Wang et al.[32], Pakes and Griliches[23],
Cockburn and Griliches[9]

core technology

prior art search

Invention Evaluation

IP
capability

IP budget Im et al.[18], Chesbrough[7], Reitzig[24],
Sathirakul[27], Meyer et al.[21], Ernst[11],
Scherer[28], Griliches[13], Narin et al.[22],

Austin[2], Hall et al.[15]

patents size

patent protection activity

IP Education

<Table 1> Key Factors Influencing a Company’s Patent Strategy

한 사전 정보 분석은 효율적이고 생산적인 연

구개발을 유도함으로써 특허의 국․내외 출원,

등록에 모두 유의한 정(+)의 영향을 미친 것으

로 나타났다[18].

마지막으로 발명품이나 아이디어에 대한 평

가는 특허 획득에 영향을 미친다[21, 27]. 발명

품의 보유 가치를 평가하기 위해서는 R&D 부

문은 기술성을 중심으로, 특허부서는 특허성을

중심으로 평가하는 것이 바람직하다. Meyer et

al.[21]는 발명기술평가는 특허출원서를 제출

하기 전에 반드시 실시해야하는 특허검증과정

으로특허성판단, 상용화 가능성판단 등의 내

용을 포함하여야 한다고 하였다. 이러한 평가

를 통해 특허 획득 가능성을 높일 수 있으며

특허의 시장가치를 높일 수 있다.

2.3 기업의 IP 역량

Chesbrough[7] 특허 활동을 위한 충분한 재

정이 확보되어야만 지속가능경영이 가능하다

고 보았다. 즉, 특허 출원 비용, 특허 유지를위

한 비용 등이 사전에 확보되어야 IP 경영이 효

율적으로 이루어진다고 하였다. Sathirakul[27]

와 Reitzig[24]는 중소기업의 경우 특허관리 비

용부족이 특허경영을 하는데장애요인으로작

용한다고 했다.

기존연구들은 특허 수와 기업 매출 간 양의

인과관계를 확인하고있다[18, 21]. 특허 활동량

(특허권의보유수)이큰기업은그렇지않은기

업보다기업의경영성과가큰것으로나타났다

[11]. Scherer[28]는 Fortune 500 기업을 대상으

로 등록 특허수가 매출액 증가율에 양의 영향

을미치는것을입증했다. 또한 Griliches [13]는

기업의 내부 R&D 특허 등록수와 기업가치의

양의 관계를 입증한 바 있다. 대표적인 후속연

구로 Narin[22]이 미국 의약기업을, Austin[2]

이 미국 생명공학 기업, Hall et al.[15]은 미국

제조업 기업을 대상으로 분석한 결과 특허와

기업가치 간에는 양의 관계를 보인다고 주장

하였다.
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Interview Questionaries

∙Routes of patenting abroad (PCT or Paris) and selection plan
∙Plan to utilize the examination request period and to reduce application costs
∙Performance of a company due to patent application
∙Utilization plan of state-funded projects method

<Table 2> Interview Questionaries

또한 최고경영자의 적극적인 참여와 지원은

지식재산경영에 영향을 미치는 중요한 요소로

나타났다[3, 24, 27]. Sathirakul[27]은 지식재

산경영에 대한 최고 경영자의 적극적인 참여

와 지원, 중장기적인 지식재산 전략 수립 및

구체적인 지식재산 목표 제시와 같은 전략적

요인에 의해 지식재산성과가 결정된다고 하였

다. 특히 지식 집약적인 산업군일수록 최고 경

영자와 관리자의 적극적인 지지는 지식재산관

리의 성공요인인 것으로 나타났다[3].

3. 연구설계

3.1 연구방법

본 연구에서는 기업의 처한 환경에 따른 해

외특허전략을 분석하기 위해 질적 연구방법론

인 사례연구로 진행하였다. 질적 연구는 발견

중심적이며 설명적이고, 기술적이며, 귀납적인

방법으로 해석한다[2]. 사례연구는 각기 다른

기업상황과 환경에처한중소기업들에게 사례

를 통해 가이드라인을 제공해주고자 하는 본

연구의 목적에 적합하다. 본 연구에서는 기업

의해외출원전략에 대한 다양하고풍부한 정보

를 획득하기 위해 제조업, 정보통신업, 바이오

생명업 등 다양한 산업군의 중견, 중소, 창업기

업의 사례를 분석하였다. 분석을 위한 자료 수

집은 기업에서 발간한 다양한 자료 및 문헌 연

구를 통해 1차 자료를 수집하였다. 1차 자료에

서획득하지못한정보나심층적으로파악해야

하는 항목들은구조화된개방형질문지를설계

하여 기업의지식재산 담당자와의 대면 인터뷰

(In-Depth interview)를 진행하였다. 심층 인터

뷰는 반구조화된 질문지를 활용하여 부가적인

질문을 통해 구체적인 답변을 하도록 하였고

더 이상의 내용이 없다고 판단이 들었을 때 다

음질문을 하면서 면담을 진행했다. 인터뷰는

약 한달 정도 진행되었으며 내용에 따라 약 90

분에서 120분간 진행하였다.

3.2 대상 기업

사례분석은 선정된 사례에 대한 심층적인

분석을 통해 유사한 다른 사례를 이해하고 결

과에 따른 원인을 파악하는 데에 도움이 된다.

본 연구의 사례분석 대상은 특허출원을 통해

기업의성장을 도모하는 기업으로 Schumpeter

[29]는 기업의 규모에 따라 R&D를 통해 창출

하는 부가가치의 차이가 있음을 도출하였다.

따라서 본 연구에서도 중소/중견, 창업기업을

분석의 대상으로 하였다. 또한 기업의 해외 특

허 전략을 살펴보기 위해 해외 특허 출원 경험

이 있는 기업을 대상으로 인터뷰를 실시하였

다. 인터뷰 대상으로 하는 기업별 정보는 아래

<Table 3>에 요약하였다.
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Corp. Industry Product
Sales
(Exports)

R&D expenses
(number of
research
personnel/
workers)

Exclusive
Department
for IP

(number of
person in charge)

Number of
Patent

Bioneer
Corporation

Bio․Life
Medical
equipment/
Medicine

20.9 billion
KRW
(3.2 billion
KRW)

7.2 billion
KRW
(116/325)

IP Department
(2/dedicated)

(Domestic) 100
(Oversea) 162

TOVIS.
Co., Ltd.

Manufactu-
ring industry

Monitor
Panel
Manufactu-
ring

455.6 billion
KRW
(437.8 billion
KRW)

23.1 billion
KRW
(94/260)

Null
(R&D Team:
3 additional post)

(Domestic) 52
(Oversea) 31

InfoBank
Corporation

Information
processing
related
business

Mobile
Messaging
SW

80 billion
KRW
(nondisclosure)

3.9 billion KRW
(21/130 people)

Null
(Management
Planning Office:
2 additional post)

(Domestic) 3
(Oversea) 5

ISC
Co., Ltd.

Machinery
and
manufactu-
ring

Semiconduct
or test socket
manufactu-
ring

80.2 billion
KRW
(50.2 billion
KRW)

4.9 billion KRW
(58/470)

Patent Team
(3/dedicated)

(Domestic) 136
(Oversea) 42

Hanam
Artec
Co., Ltd

Manufactu-
ring industry

Wireless
communica-
tion support
tool

1.9 billion
KRW
(620 miilion
KRW)

500 million
KRW
(6/12)

Null
(Director:
1 additional post)

(Domestic) 1
(Oversea) 4

Smart City
Grid
Co., Ltd.

Information
service
industry

Environment
sensing SW

200 million
KRW
(0 KRW)

130 million
KRW
(7/8)

Null
(CEO:
1 additional post)

(Domestic) 0
(Oversea) 3

<Table 3> Companies Overview

4. 전략에 따른 사례분석

4.1 해외출원 루트 선정 전략

특허는속지주의원칙때문에해외에서의특

허권획득을 위해서는별도의 해외출원이 필요

하며, 해외출원을 하는 방법에는 전통적인 출

원방법(Traditional Patent system)과 PCT 국

제출원방법(PCT system)으로 대별된다. 전통

적인 출원방법은 모든 나라에각각개별적으로

특허출원하는방법이고 PCT 출원은국적국 또

는 거주국의 특허청(수리관청)에 하나의 PCT

출원서를 제출하고, 그로부터 정해진 기간 이

내에 특허획득을 원하는 국가(지정(선택)국가)

로의 국내단계에 진입할 수 있는 제도이다. 해

외출원을 하기로 결정했다면 개별국 직접출원

은 할 것인지 PCT 출원을 할 것인지 선택은

중요하다[5]. 개별 기업은 자사의 재정상황 및
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기술의 중요도 및 특허확보의 성급성 정도 등

을 바탕으로 개별국출원은 진행할지 PCT출원

을 진행할지 결정해야 한다.

사례기업중 하나인 바이오니아는 의료산업

분야의 생산품을 만들고 판매하는 기업으로

다수 지역으로의 출원이 필요한 한편 계속된

연구에 따른 기술의 보완이 이루어지는 연구

개발로 인해 수정 가능성 및 출원 필요성을 검

토하고 예산을 효율적으로 사용하기 위한 검

토의 시간이 필요했다. 특히 의료기기 및 진단

시트의 사업성 등에 대한 판단이 이루어지지

않은 경우에는 PCT 출원을 통해 발명에 대한

우선권을 확보한 후 특허 심사 청구나 외국 특

허청 진입단계까지의 시간을 활용하여 출원

발명에 대한 면밀한 평가를 진행하였다. 즉, 우

선권을 일단 확보한 후 해외에서의 기술적, 특

허적, 사업적 가치가 높은 발명에 대해서만 해

외특허 권리화 단계를 진행시키는 전략을 활

용하였다. 반면 IT기술 관련 정보통신기업인

인포뱅크는 개별국가 출원을 통한 미국에 출

원하였다. 정보통신업은 빠른 기술진보로 인해

권리를 신속히 받아야 하는 특징이 있다. PCT

루트를 이용하는 경우 각국으로의 국내 단계

진입 시기가 개별 국가 출원에 비해서 늦어지

므로 인포뱅크의 경우 개별국가 출원을 통해

신속하게 권리를 보장받았다. 해외수출형 기업

인 아이에스시의 경우는 PCT출원과 개별국

출원 동시 진행하였다. 해외시장에 주력하고

있는 출원국가 확장이 용이한 PCT출원을 통

해 진행하고 있었다. 다만 제조시장이 있는 대

만의 경우 PCT회원국이 아니기 때문에 대만

에서의 권리 획득을 위해 대만 출원을 병행하

고 있었다.

4.2 해외출원 국가 선정 전략

특허는 제품의 특성 및 현지 생산․판매 비

중에 따라 해외 출원국을 선택해야 한다. 기존

에 많은 기업들이 고려했던 미국, 일본, 유럽

외에도 중국, 동남아, 중남미 등 새로운 시장의

생산․판매 등에 매칭되는 출원국을 선정하여

야한다. 해외출원국결정에기준은 크게 자사/

타사의 현재/미래 시장국인지 여부, 자사/타사

의 현재/미래 생산국인지 여부, 침해구제에 소

요되는 비용 및 기간 등에 대한 기준을 가지고

결정하게 된다. 그 외에도 해외출원을 고려하

는 경우 논문이나 사업설명회 등 기술의 공개

전에 반드시 정규 특허출원 또는 적어도 가출

원을 하여 출원일을 확보하는 것이 필요하다.

바이오니아의 출원국 최적화 전략을 살펴보

면, 바이오니아는 특허 기술마다 출원국 선정

기준이 다르게 하였다. 바이오니아는 특허 출

원국을 선정할 때에 시장이 있는 나라인지를

가장 중요시하였다. 바이오니아의 주요 제품은

분자진단장비와 진단키트로 두제품군의주요

시장은 다르게 나타났다. 동남아의 경우 미국

과 유럽에 비교해 아직은 열악한 의료시설을

갖추고 있어 의료기기에 대한 니즈가 높은 편

이나, 미국과 유럽의 국가들은 의료기기에 대

한 니즈보다는 새로운 질병을 진단하기 위한

진단키트나 시약에 대한 니즈가 높아 그에 대

한 시장이 크게 발달되어 있었다. 이에, 바이오

니아는출원국을 선정함에있어서 특허기술혹

은 특허제품의 시장성을 판단한 후 적당한 국

가에 출원하는 전략을 취하였다. 아이에스시는

해외출원하는경우특히경쟁회사가관련중간

제품을 생산하고 있는 나라를 중요시하였다.
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그 이유는 중간 부품을 제조하는 사업이 중심

이므로 시장이 되는 자사 및 타사의 판매 거점

에특허출원하였다하더라고 당사의고객이나

고객이 될 수 있는 최종제품 메이커를 상채도

소송하는것은현실적인 어려움이많다고 판단

하기 때문이다. 이에 주요 제조국인 중국, 대만

에 특허를 출원하였다. 최근에 중국의 인건비

상승으로 인해 세계의 제조시장이 베트남으로

넘어감에 따라 베트남에도 특허를 출원 중에

있다. 토비스의 주요 제품인 터치 패널의 주요

타켓시장은 국내였으나 최근 일본 시장에서의

수요가 증가함에 따라 일본에 특허출원하였다.

이 제품의특허출원국은연구개발팀의발명가

의 제언에 의해 이루어졌다. 연구개발을 주도

했던발명가는발명초기에진행된발명심의평

가회에서 제품의 기술에 대한 설명과 함께 일

본에서의수요에대한설명을 추가하여일본으

로 해외특허를 출원하는 것을 제언하였다.

4.3 비용절감 전략

일부 국가의 경우 청구항의 항수에 따라 추

가 비용이 발생하므로 해외출원을 지시할 때

비용을 절감하기위해특허청구범위의청구할

수를 각 나라에 따라 적절히 수정하는 전략이

필요하다. 바이오니아는 동일한 발명에 대해서

도출원명세서의청구항을국가별로 다르게작

성함으로써 관납료 비용을 절감하였다. 특히,

유럽 특허청은 다중 인용항이 다중 인용항을

인용하는 것을 허용하므로 바이오니아는 다중

종속항 기재가가능한유럽에 출원시에는 청구

범위를 정정하여 출원명세서를 작성하였다. 이

러한 방식을 통해 바이오니아는관납료를 줄일

뿐만 아니라 특허 심사 과정 중 거절을 인한

절차지연및 OA 비용의발생을사전에방지할

수 있었다.

또 다른 비용절감 방안은 연차료를 줄이는

방법이다. 특허는 등록된 다음부터 매년 연차

료가 발생하게 된다. 특히 미국 특허 연차료는

특허 한 건당 3.5년차 1150달러, 7.5년차 2900달

러, 11.5년차 4810달러로 상당한 금액에 해당되

며여기에 미국의특허관리시스템상외국업체

가특허를 등록․유지하려면 반드시미국로펌

을 거쳐야 하기 때문에 특허변호사 선임비 등

추가 비용이 발생하게 된다. 토비스는 신규특

허발생시 전체 특허에 대한 평가를 진행하여

일정수의 특허유지관리로 비용을 절감하고 있

었다. 즉 토비스는 신규 특허가 발생하게 되면

전제 특허에 대한 평가를 통해 시장성이 떨어

지거나가치가없는특허는 포기함으로써특허

유지에 들어가는 유지 비용을 자사의 예산 범

위내에서 맞추고 있었다. 아이에스시도 마찬가

지로 정기적인 정기적으로 특허평가위원회를

통해 특허에 대한 평가를 실시하고 있었다. 기

존 특허에 대해 기술평가 및 시장성 평가를 실

시하여 특허를 유지할 것인지 포기할 것인지

결정하는 등 특허전반에 걸친 특허출원 전략

수립을 진행하고 있었다.

창업기업의 경우는 다양한 국가지원사업을

활용하여 번역비나 컨설팅 비용을 절감할 수

있다. 스마트시티그리드는 특허 출원 및 등록

에 드는 비용을 절감하기 위해 특허관련 업무

를 파트너사(인포뱅크, 텀블러)와 함께 진행하

였다. 번역비에대한비용및컨설팅비용에대

해 대리인과 가격협상을 통해 특허 출원 비용

을 절감할 수 있었다.
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4.4 대리인 활용 전략

일반적인거래의기준은복수거래를원칙으

로 하므로, 국내의 대리인(특허사무소)도 복수

로 운영하는 것이 바람직하다. 그러나 특허 출

원 건수가 많지 않은 경우에는 관리의 분산 및

기업과의 밀착도를 낮출 수 있으므로 단수로

하는 것이 바람직할 것이다. 더욱이 해외 출원

은 그 국가에서 침해가 발견되었을 경우에 규

제하기 위해 많은 비용을 투자하게 된다. 그러

므로 제대로 권리를 획득하고 보호받을 수 있

도록 하기 위한 법률사무소(Law Firm)를 선

정하여야 할 것이다. 또한 대리인을 선정하는

데 있어서 관련 기술 분야에 강점이 있는 특허

사무소가 바람직하다. 기업과의 밀착도 또는

충성도(Loyalty) 측면에서 해외 법률사무소와

의 관계를 가져갈 필요가 있다.

바이오니아는연구개발과정중의우수한발

명 아이디어에 대해서는 특허로 발전시킬 수

있는지에 대한 내부 토의를 거쳐 특허출원이

가능한 발명아이디어에 대해서는 발명자, 지적

재산부서 담당자, 국내 대리인이 참석하여 아

이디어에 대한 선행기술조사와 발명심의과정

을통해특허출원을 위한 절차를밟게된다. 토

론과정상에 대리인이 참석함으로써 연구개발

과정상에서기술적 보완을통해특허출원의가

능성을 높일수 있었다. 또한 대리인과의 오랜

기간 관계를 유지하여 대리인 비용에 대해 추

가적인 할인을 받고 있었다.

4.5 심사청구시기 조절전략

특허등록을받고자할때심사청구를출원인

이자유롭게선택할수 있으며, 일단심사가진

행하며 심사청구를 하는 경우, 심사청구료 및

심사 진행에따른비용이소요되므로등록목적

및 심사청구 시점의 가용 예산에 맞춰 적절한

방법을 취해야 한다[17]. 특허권을 매각한다거

나외부로부터자금을 유입하기위해서는특허

등록을 신청하는 것이 유리하나, 당장 사업화

가 어렵고 기술의 변화 및 발전 속도가 느린

경우는 심사 시점을 늦추는 것이 효과적이다.

즉, 권리를 신속히 받아야하는 IT기술관련 발

명 등에 대해서는 심사를 늦출 이유가 없지만

장지적인안목을 내다보는연구개발관현발명

이거나 국제 표준이 결정되기 전의 표준특허

관련 발명은 특허 등록을 받는 것이 시급한 일

이 아니므로 이런 경우는 심사청구 기간을 활

용하는 방안을 고려할만 하다.

5. 결론 및 시사점

5.1 결론

본연구는특허전략에영향을미치는요인에

대한선행연구를살펴보고, 이를바탕으로중견,

중소, 창업기업 6개 기업에 대한 사례를 통해

해외출원전략과 해외출원으로인한기업의성

과에 대한심도있는연구를진행하였다. 각 기

업이 가진 산업의 특징, 해외출원 목적에 따른

출원방법, 출원국가선정, 심사청구기간활용방안,

대리인활용방안, 선행기술 조사, 특허출원 및

등록비용을절감하기위한다양한해외출원전략

대한심층사례연구를진행하였다. 각 기업에대

한 심층분석 결과는 <Table 4>에 요약하였다.
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5.2 연구의 시사점 및 한계점

글로벌 지식재산 경쟁에 효과적으로 대응하

고해외시장에서원활한 사업활동을 통해 경쟁

우위를 선점하기 위해서는 국내 특허 출원시

해외에서의권리취득도 함께 적극적으로 검토

해야 한다. 그러나 해외특허출원을 하기 위해

서는 고액의 비용이 들기 때문에 모든 발명에

대해해외출원을하는것은현실적이지않으므

로최적의해외특허출원을하기위한특허전력

을 수립하는 것은 매우 중요하다.

먼저해외출원국을결정하는데있어서는자

사/경쟁사의 현재/미래의 시장국인지 생산국

인지를 살펴보고, 시장잠재성을 포함한 시장규

모를 보고, 국가마다 다른 특허제도를 가지고

있으므로 이를 검토한 후 출원국을 선정해야

한다. 출원방법은 파리조약 우선권 주장을 통

한해외출원방법과 PCT를 통해출원하는방법

이 있다. 또한 유럽 지역으로의 특허출원의 경

우에는 유럽 특허 조약에 따른 출원방법이 있

다. 각각의 방법마다 장단점이 있으므로 조기

보호필요성이있는지와 권리화에소요되는비

용등을고려하여 해외출원방법을결정하면된

다. 대부분의 국가에서는 출원과는 별도로 심

사청구를 하는 심사청구제도가 있는데 국가별,

기술별 특허 추진의 시급성에 따라 국가별로

심사 개시 시기를 결정하는 것도 전략이다. 이

를 통해 특허출원/등록에 들어가는 비용과 유

지 비용을 절감할 수도 있다.

본 연구는해외출원경험을가진기술혁신형

기업의 해외출원전략을 제공해 줌으로써 추후

해외출원을 고려하는 기업이 참고할 수 있는

가이드라인을 제공했다는 점에서 의의를 가질

수 있을 것이다. 그러나 바이오생명, 정보통신

업. 정보서비스업. 제조업으로 산업군이 제한

되어 진행되었다는 한계점이 있다. 추후 연구

에는 다양한 기술혁신형 산업군과 기업규모를

대상으로한다양한샘플을 사용하여해외출원

전략을 제시하고 이와 더불어 다양한 사례를

통해 실무자들이 참고할수 있는 해외출원모델

을 제시할 필요가 있다.
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