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아이티엘 보유 IP현황



아이티엘 미국 표준 매칭 특허 현황



아이티엘 특허 포트폴리오 Sample



아이티엘 표준특허 매칭 Family Sample



최근 5년간 IP수익화를 통해 약 430억원 Cash In

아이티엘 최근 성과





아이티엘 수행 젗라



대학 IP 수익화

특허 포트폴리오 구축
1

특허 검토 평가
2

특허 Value  Up
3

특허 협상, 소송
4

특허 Licensing or 매각
5

새로운 차원의 

새로운 방식의

새로운 규모의

 IP 수익화 모델을 통한

“IP수익화”



포트폴리오 구축

A대학 B대학 C대학

2차전지
…

성을 쌓기 위해 특허를 모은다

반도체

통신 …



효율적으로 하기 위해 먼저 US특허 먼저 모은다

미국 중심 특허 포트폴리오 구축



● 미국 특허 중에 출원 Pending 중인 경우 특허 기술 분석

● Pending이 끝난 특허는 청구항 자체 분석

● 등록된 특허 중 Pending 중인 경우 기존 청구항과 특허기술 분석

● Claim Chart 확정 건

● Pending 건

● 불포함 건 

1차분류

2차 분류

● Claim Chart 최종 작성
● 기술별 분류
● Target기업별 분류

3차 분류

IP 검토 및 분류
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핵심무형
자산

Value
Up 多多益善 Technic

아이디어 특허출원
수익화
전략

라이센싱 소송

Money

실시예
Quality
&국가

시장,
Target

팀조직
협상력

확률
게임

포트폴리오 구축



원석

가공 상품

IP Value Up
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 넓은 개념으로 확장 가능한 기술
 회피설계가 어려운 기술
 권리범위 작성에 따라 특허 가치 
천차만별

 Monetization에 적합한 기술
 적시에 활용 가능한 권리
 입증 용이 등 수익화 활용성 높아야 함

 신규성 (102)
 진보성 (103)
 실시 가능성
 발명 아이디어에는 구체적인 구성이 필요
 발명 아이디어에는 기술적 문제 및 이의 
해결

 특허의 가치는 제품 적용성에서 나오므로 1차
적으로 가까운 미래에 적용 가능한 특허인지
가 중요

 쉽고 간단한 아이디어일수록 적용성 높음

 실제로 수익화 할 수 있도록 
특허침해 입증이 용이할 것  특허등록이 가능한 기술

 3 ~ 5년 후 Target
적용성을 고려한 아이디어 발굴

특허료 지불을 선택케 하는 권리
기본적으로 회피가 불가능한 기술

활용가능성

제품상용성

특허성판단

넓은 권리범위 또는 Key Item

7

Good Patent
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4
8

대상기술 분석

분석자료 제공 및 아이디어 창출

선행기술 및 추가 자료 제공

핵심아이디어 여부 검토

개념확장 및 특허성 판단

아이디어 강화

다양한 실시예 포함한 명세서 Draft

최적의 권리범위 작성

제품 적용 가능한 아이디어 발굴

특허등록이 가능한 기술

기본적으로 회피가 불가능한 기술

실제 수익화를 위한
특허 침해 입증 용이한 기술

선제적 특허 확보 

활용 가능성

제품 적용성

특허성 판단

넓은 권리범위 또는 key 
Item

우수 IP 창출 및 Value Up
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미국 출원 시 유의 사항

발명자 기재

출원서 작성 시

청구항 작성

OA 대응 시

1. 진정한 발명자

1. 용어의 적절한 선택

2. 특수 용어 사용시

3. 적정한 문장 표현

4. IDS문제

1. 출원시 청구항

2. Means+ Function type

3. 수치한정

4. 적정한 문장 표현

5. Element별 동일형식

1. 청구항 재작성

2. 종속항 단순 추가

3. 과도한 한정 지양

1. Interview 활용

진정한 발명자만 발명자로 하지 않을 경우 등록 특허의 Unenforceable문제

출원서 작성 시 미국 출원서에 맞는 용어 선택 (업계 통용 용어 선택)

필요한 경우만 특수 용어 사용하고 특수 용어 사용 시 넓은 Definition필요

미국 표현에 맞는 표현으로 재작성 필요

향후 특허를 활용한 사업화 시 문제가 되지 않도록 적정한 IDS전략 필요

발명기술의 성격에 따라 너무 과도하게 좁은 청구항이나 너무 넓은 청구항 지양

판례에 따라 넓게 해석 할 수 있는 Means+ Function표현 지양

아주 특수한 경우가 아닌 이상 청구항에 수치 포함되지 않게 청구항 작성

미국 현지에서 사용하는 영문 표현

영문 번역 시 동일 element에 다른 표현 형식을 하는 경우가 종종 있음

원출원 시점부터 최소 2.5년 경과이므로 현 기술 방향성을 고려한 청구항 재작성

종속항의 단순 추가로는 사업화 가능한 특허 확보 어려우므로 종속항도 재작성

등록을 위한 한정보다는 사업화를 위한 한정 필요

Estoppel을 피하기 위해 되도록이면 Interview활용

Criter ia Sub Criter ia 세부 평가 내용

기타 2. Portfolio구축 향후 사업화를 위해서는 낱개 특허보다는 Portfolio구축이 필수 (IPR 대응)

3. CA 프로그램 활용 강력한 Portfolio구축을 위해서는 유망 특허에 대해 CA(계속출원 필요)

IP수익화 시 Risk 사전 체크 및 회피전략 수립
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WORK
PLAN

METHOD

 미국  우수 IP

등록 건 List-up

 등록 유지건 선별

 File Wrapper분석

 균등범위확정

 권리범위확정

 특허 vs 제품 비교

 시장조사

 외부전문가 의견확
보

 무효가능성 검토

침해/활용
Evidence   확

보

IP Strength 결
정 

라이센싱협상
/  소송 

라이센싱/  소
송 전략  수립

 소송 없이 협상으로 
타결

 소송 중 협상으로 
타결

대상 선정 2차 평가 전략수립 협상 및 소송수익화 IP확정1차 평가

미국 등록건
/유지건

 제품별 Claim chart 
작성

 해외 주요 기업 직
접 접촉

 해외 특허 Broker및 
IP투자 기업    접촉 

 
 협상논리 발굴

 로펌 선정 

 투자자 확보

 1차/2차 평가 결
과  문제점 정리/
분석

 우수 IP결정

라이선스 
현황/ 독립항 
검토

 명세서 이해

 불필요한 권리 한정

 Evidence 입증
용이성

 회피용이성

 피 인용도 강도

 Family특허 여부

 기존 Family특허 
라이선스 현황 파악

최종 타결

협상 및 계약 
체결

 Technical 협상

 Business 협상

 소송 진행 

어렵지 않지만 해보지 않으면 알 수 없는 것도 상당히 많다 

그래서 같이 해 봐야 한다. 그것도 아주 많이

직접적인 Offense 전략

IP 수익화 절차



직접적인 Offense 전략

Offense 대상 선정
•  보유 특허를 침해하고 있는 업체를 선정
• 경고장 송부 

보유 특허 분석 및
 상대방 특허 분석

• 대상 별 Offense가능한 특허 선별
-관련특허 List Up 및 관련도 분석
-공격 가능 특허 확정 및 청구범위 해석

• 침해 증거 자료 수집
-공격 대상 제품 선정 및 공격 대상 제품 입수
-증거 자료 수집 (전문가 자문, 논문 및 서적 , 제품 분
석)

• 침해 여부 판단

-대상 특허 Claim Chart 작성

협상/소송 
전략 수립

• 상대방 영업 자료 확보 및 경영 환경 분석
• 목표 특허료 산정
-영업자료를 바탕으로 대상제품의 특허료 Simulation 
실시

-상대방의 Counter Claim 시 당사 특허 수익 손익 계
산

• 소송 전환 대비 소송에 대한 전략 동시 수립
-상대방의 협상 불응/협상 도중 타협점 미 도출 시 소
송 전환 가능

협상 및 소송 진행

• Technical 협상
-상대방 제품의 보유 특허 침해에 대한 근거 자료 제시
-상대방의 비 침해 논리 및 무효 논리에 대해서 반박논
리 제시

-최대한 짧고 강력하게 침해 논리를 펼쳐서 빠른 
Business 협상 유도

• Business협상 진행
-수집한 영업자료를 바탕으로 희망 로열티 제시
-소송 가능성을 강력하게 시사하면서 유리한 위치 선점
-협상 전략을 통해 산정한 목표 특허료를 저점으로 협
상 전개

-목표 특허료에 미치지 못할 경우 소송을 통해 Risk를 
안고 더 큰 수익을 목표로 할지 판단하여 결정

• 상대방이 협상에 불응하거나 협상 도중 타협점 미 도출 
시 소송 전개 
-소송의 흐름에 따라 당사의 특허 Strength 변화를 확
인하면서 언제든지 상대방과 Settle할 수 있는 채널 
Open

-소송 중 상대방의 Settle 제안이 목표 로열티에 부합 
시 언제든지 소송 중단 후 Settle 실시

특허료 수익창출

IP 수익화 준비 절차



구체적이면서 명확해야 함 (협상 시 가장 중요)

현실적인 목표 설정 
Target 설정

협상 성패의 가장 중요한 Factor

공식, 비공식적 Route활용

정보 수집

(일반론적)

상대방 분석(기업분석, 협상자 분석, Target분석)

자사 분석 (본 건에 대한 자사의 입지분석) 
협상 대상자 분석

상대방 약점 강점 분석

자사 약점 강점  분석 

당사자 Position

분석

IP수익화 구체적인 절차



협상 대상기술의 가치 산정

Weak Point 발굴

기술 가치 분석

(기술 + IP권리)

정보 종합 후 협상 논리 발굴

상대방의 입장에서 논리 발굴
협상 논리 정리

WIN- WIN방법 제시 (Big Deal) 

논리에 의한 접근 (신뢰) 
협상 진행 

합리적인 주고 받기 (Small Deal)

특수한 상황 반영 중요
계약서 작성

IP수익화 구체적인 절차

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=p7Suio_ghOkDNM&tbnid=bbROoIY5K7yPkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sports.donga.com/3/all/20080520/5109529/1&ei=04KFUtK4OaboiALFhYCwCQ&bvm=bv.56643336,d.cGE&psig=AFQjCNF-DhCD1E9oyLy3Z9SVewMLCavnwA&ust=1384566980507485


피고 내용 파악

120일 이내

특허권자 파악

특허 Strength 파악

무효자료 Search

- 소제기

소장 (complaint)

- 소송 진행

송달
20일 이내
연장 가능

- 소장에 대한 답변

답변서 제출

- Initial Pleading
- Dismiss
- Transfer
- Strike

각종 신청 (Motion)

- 초기 당사자 회합
- Scheduling등
- Protective Order

Initial Conference

- Interrogatory 
- Request for 

Document

Discovery

침해, 무효 Contentions

Deposition

각종 자료 수집 및 검토

Markman Breifs

- Technical Expert
(침해, 무효)

- Damage Expert

Expert Report

- 원고 자료 분석
- 피고 자료 검토
- 권리범위 해석 전략

Markman Hearing

- Pre-Trial Statements
- Final Pretrial 

Conference

Pre-Trial

내부전략,
결정 필요

자료분석 및 검토

사전 준비 및 진행 

- 공판

Trial / Post Trial

Initial Phase

$100,000 $200,000 ~ 
$700,000

$200,000 ~ 
$300,000

$500,000 ~ 
$700,000

Hard cost 제외

미국 소송
미국 소송 절차 (소송은 협상의 무기)



Judgement 

Licensing Assignment Licensing AssignmentLicensing

소송 중 다양한 전략이 발휘되면 라이센싱 계약 혹은 특허 매매 계약등으로 Settlement됨

Settlement
종류

Filing

IP수익화 시 Risk 사전 체크 및 회피전략 수립



아이티엘 전문가 
특허 분석 및 가치 분석

Smart 5등 참고

대학별 특허포트폴리오 지분

Contingency Fee(로펌)

운용사에 대한 지분

Funding VC등

수익화에 필요한 Fund지분

특허별, 대학별 가치 평가를 통해 포트폴리오 지분 반영

A B

수익 분배

지분
확정



특허 관리시스템 IPNOW를 통해 중소벤처기업의 IP관리 지원 

자체 IP 관리 정보 분석 Tool



자체 IP 관리 정보 분석 Tool



초기 펀드에 포트폴리오 매각 or 지속적인 자체 수익화 

자체 수익화 펀드 매각

Profit금액 차이조기 수익화 자체 수익화

대학 x 투자자

선택에 따라 조기 수익화 가능

수익분배



Thank you

[ 사업담당 ]

총괄: 황차동 대표 010.4194.9516

담당: 임종철 전무 010.4710.7917

Always~ Only You !!!
“You”에 대한 고민은 멈추지 않겠습니다 !
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