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미국 연방대법원의 TC Heartland 판결은 소송절차법 제1400조(b)의 

“resides”의 해석에 있어서, 국내기업의 경우 법인이 설립된 주에서 거주하는 

것으로 판단된다고 판결함으로써, 연방순회항소법원이 1990 VE Holdings 

판결을 통하여 채택한 법리를 폐기하고, 미국 특허침해소송 재판적의 인정

범위를 제한하는 새로운 법리를 채택하였다. TC Heartland 판결은 당시 미

국 특허침해소송에서 만연하였던 포럼쇼핑을 해결하고, 특허괴물의 남용적

인 권리행사를 저지하려는 취지를 가지고 있었다. TC Heartland 판결 선고 

이후, 특허침해소송 재판적에 대한 다양한 법적 쟁점이 제기되었고, 연방순

회항소법원은 TC Heartland 판결의 취지의 연장선에서, Cray 판결에서는 소

송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “일정하고 확립된 영업소”의 인정여부를 

판단할 수 있는 기준을 제시하였고, HTC 판결에서는 외국기업의 경우 미국 

94개 지방법원 어디에서라도 특허침해소송 재판적이 인정된다고 판시하였

다. 또한 ZTE 판결에서는 특허침해소송 재판적에 대한 증명책임은 원고가 

부담한다고 판시하였고, BigCommerce 판결에서는 특정 주에 여러 개 지구 

지방법원이 속해 있다면 피고의 주된 영업소 혹은 등록사무소가 설립되어 

있는 특정 하나의 지구 지방법원에만 재판적이 인정된다고 판시하였다. 이 

판결들은 TC Heartland 판결의 취지를 사법적으로 실천한 연방순회항소법

원의 산물이라고 평가할 수 있다.

특허침해소송, 재판적, TC Heartland 판결, HTC 판결, ZTE 판결, BigCommerce 판결, 포럼쇼핑, 특

허괴물

초 록
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Ⅰ. 서  론

미국 사법부와 소송절차법(Judiciary and Judical Procedure)1) 제1400조(b)

는 특허침해소송에만 적용되는 특별재판적(specific venue)을 규정하고 있고, 

이 규정에 의하면 미국에서 특허침해소송은 ① 피고가 거주하는(resides) 곳

의 지방법원 혹은 ② 피고가 일정하고 확립된 영업소(regular and established 

place of business)를 가지면서 특허침해행위를 한 곳의 지방법원에 제기될 수 

있다.2) 2017년 5월 22일 미국 연방대법원은 TC Heartland LLC v. Kraft 

Foods Group Brands LLC 판결3)을 통하여 소송절차법 제1400조(b)가 규정

하는 “resides”를 해석함에 있어서, “국내기업(domestic corporation)”의 경우

에는 “법인이 설립된 주(state of incorporation)”에서만 거주하는 것으로 판단

할 수 있다고 명시적으로 선언함으로써,4) 미국 연방 지방법원에 제기되는 

특허침해소송에 대한 재판적(venue)의 인정범위를 제한하는 법리를 채택하

였다.5) 2017년 TC Heartland 판결이 선고되기까지, 연방순회항소법원은 

1990년 VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co. 판결6)을 통하여, 

피고기업이 미국 전역에 침해피의제품을 판매하고 있다면, 특허권자는 미국 

94개 연방 지방법원 어디에라도 특허침해소송을 제기할 수 있는 법리를 채

택하여, 약 27년 동안 이를 적용하여 왔다.7) 당시 연방순회항소법원은 이러

  1) 이하에서는 “소송절차법”이라고 줄여서 칭한다. 

  2) 28 U.S.C. §1400(b). (stating that any civil action for patent infringement may be 

brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant 

has committed acts of infringement and has a regular and established place of 

business). 

  3) TC Heartland LLC v. Kraft Foods Grp. Brands LLC, 137 S.Ct. 1514 (2017).

  4) Id. p.1521.

  5) 연방대법원의 TC Heartland 판결과 미국 특허침해소송 재판적 법리의 역사적 전개과

정의 자세한 내용에 대해서는, 이주환, “미국 특허침해소송 재판적에 법리의 역사적 전

개과정―미국 연방대법원 TC Heartland 판결을 중심으로”, 뺷지식재산연구뺸, 제13권 제

1호(2018), 91-142면 참조.

  6) VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co., 917 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1990).
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한 법리를 채택한 근거로서 미국 의회가 1988년 일반민사소송에 적용되는 

보통재판적을 규정하고 있는 소송절차법 제1391조(c)를 개정한 것이 소송절

차법 제1400조(b)의 의미의 해석에 영향을 주었다는 것을 들었다.8) 

연방순회항소법원의 VE Holding 판결이 선고된 이후, 미국 특허침해소송

에서는 포럼쇼핑(Forum Shopping) 현상이 두드러지기 시작하였다.9) 특히 

2010년대 이후에는 특허권자에게 친화적인 태도를 견지하고 있는 재판적으

로 유명한 Texas 주 동부지구 지방법원에 특허침해소송이 집중되었고, 특히 

2015년에는 미국 연방 지방법원에 제기된 전체 특허침해소송의 44%가 

Texas 주 동부지구 지방법원에 제기되었다고 한다.10) 자신의 특허발명을 실

시하지 않으면서 침해자와 라이선스계약을 체결함으로써 고액의 실시료를 

획득하려는 특허괴물(Patent Troll)이라는 집단은 자신에게 유리한 판결을 선

고하는 Texas 주 동부지구 지방법원에 특허침해소송을 집중적으로 제기함

으로써, 연방순회항소법원이 VE Holding 판결을 통하여 채택하였던 특허침

해소송 재판적에 대한 법리를 악용하였다.11) 결국 연방대법원의 TC 

  7) Leychkis, Yan, “Of Fire Ants and Claim Construction: An Empirical Study of the 

Meteoric Rise of the Eastern District of Texas as a Preeminent Forum for Patent 

Litigation”, Yale J. L. & Tech., Vol.9(2007), p.197.

  8) VE Holding, 917 F.2d p.1575. 당시의 소송절차법 제1391조(c)는 피고기업은 소송이 

제기되었을 때에 인적관할권(personal jurisdiction)에 속하는 지역의 지방법원에 거주

하는 것으로 판단된다고 규정하였었는데, 여기서 인적관할권은 당해 사건의 당사자 혹

은 목적물에 대하여 해당 주의 법원이 사법권을 행사할 수 있는가를 논하는 것이다. 미

국법상 인적관할권에 대한 법리에 의하면. 특정 지방법원에 인적관할권이 인정되려면 

피고가 해당 주에서 지속적이고 체계적인 접촉(continuous and systematic contacts)을 

가져야 한다. 연방순회항소법원은 VE holdings 판결에서 소송절차법 제1391조(c)가 소

송절차법 제1400조(b)를 보충할 수 있다고 판시함으로써, 즉 미국 특허침해소송 재판적 

법리에서 인적관할권 법리가 적용된다고 판시함으로써, 피고가 미국 전역에 침해피의

제품을 판매하고 있다면 특허권자는 미국 연방 지방법원 어디에라도 특허침해소송을 

제기할 수 있는 법리를 채택하였다. 이에 대한 더 자세한 내용은 이주환, 앞의 논문(주 

5), 102-105면 참조.

 9) Chuang, Chester S., “Offensive Venue: the Curious Use of Declaratory Judgment to 

Forum Shop in Patent Litigation”, Geo. Wash. L. Rev., Vol.80(2012), p.1073.

 10) Klerman,  Daniel & Reilly, Greg, “Forum Selling”, S. Cal. Rev., Vol.89(2016), p.246.

 11) Love, Brian J. & Yoon, James, “Predictably Expensive: A Critical Look at Patent 

Litigation in the Eastern District of Texas”, Stan. Tech. L. Rev., Vol.20(2017), p.12. 
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Heartland 판결은 연방순회항소법원이 채택하였던 법리를 폐기하고, 특허침

해소송 재판적의 인정범위를 제한하는 새로운 법리를 채택함으로써,12) 특허

괴물이 선호하는 재판적인 Texas 주 동부지구 지방법원에 특허침해소송이 

과도하게 제기되는 것을 저지하려고 하였다.13) 따라서 TC Heartland 판결은 

당시 미국 특허침해소송에서 만연하고 있었던 포럼쇼핑현상을 저지하려고 

하였던 연방대법원의 결단이라는 점에서 중요한 의미가 있었다.14) 한 조사

에 의하면 TC Heartland 판결이 선고된 시점을 기준으로 역산하여 약 6개월 

동안 미국에서 제기된 특허침해소송의 33%가 Texas 주 동부지구 지방법원

에 제기되었지만, TC Heartland 판결이 선고된 이후 약 6개월 동안 미국에

서 제기된 특허침해소송의 14%가 Texas 주 동부지구 지방법원에 제기되었

다고 한다.15) 이 수치를 통하여 특허괴물에 의한 포럼쇼핑을 저지하기 위한 

연방대법원의 결단이 그 의도대로 실효성이 나타나고 있음을 알 수 있다.16) 

TC Heartland 판결의 선고 이후에 미국 특허침해소송 재판적 법리에 대하

여, 다양한 법적 쟁점이 제기되었다. 우선 TC Heartland 판결에서 연방대법

원은 “피고가 거주하는 지역의 지방법원”의 의미를 “피고기업의 경우에는 법

인이 설립된 지역의 지방법원”으로 제한하여 해석하였기 때문에, 소송절차

2014년 1월부터 2016년 6월까지 특허괴물은 Texas 주 동부지구 지방법원에 자신들이 

제기하는 소송의 90%를 제기하였다고 한다.

 12) Chien, Colleen V. & Risch, Michael, “Recalibrating Patent Venue”, Md. L. Rev., 

Vol.77(2017), p.51; Bone, Robert G., “Forum Shopping and Patent Law – A 

Comment on TC Heartland”, Tex. L. Rev., Vol.96(2017), p.141. 

 13) Tapparo, Robert, “The Supreme Court and Federal Circuit Turn Patent Infringement 

Venue Jurisprudence Upside down”, AM. U. Bus. Rev., Vol.7(2018), p.415.

 14) Peter Estall, “Venerunt, Viderunt, Vicerunt: How to TC Heartland and In Re Cray 

Have Conquered Patent Venue for Corporate Defendants and How Congress Can 

Balance the Scales of Patent Venue Justice”, Minn. L. Rev., Vol.103(2019), p.1524. 

 15) Wee, Melissa, “TC Heartland v. Kraft and the Resurrection of the Place of 

Incorporation of “Regular and Established Place of Business” Test for Patent Venue”, 

Berkeley Tech. L. J., Vol.33(2018), p.999. 이에 반하여 같은 기간 동안 Delaware 주 

지방법원에 제기된 특허침해소송은 13%에서 24%로 상승하였다고 한다. 

 16) Ma, Xincheng, “TC Heartland, A Legally Wrong Painkiller for the Forum Shopping 

Problem”, Chi.-KENT J. Intell. Prop., Vol.18(2019), p.373.



82  지식재산연구 제14권 제4호(2019년 12월)

법 제1400조(b)가 규정하는 또 하나의 재판적인 “피고가 일정하고 확립된 영

업소(regular and established place of business)를 가지면서 특허침해행위를 한 

곳의 지방법원”에서, “일정하고 확립된 영업소”의 의미에 대한 법적 논쟁이 

제기되었다.17) 그 이유는 특허괴물의 경우 특허침해소송을 제기하려는 피고

기업이 Texas 주에 법인을 설립하지 않았을 경우, 소송절차법 제1400조(b) 

전단이 규정하는 재판적에 근거하여서는 Texas 주 동부지구 지방법원에 특

허침해소송을 제기할 수 없어서, 제1400조(b) 후단이 규정하는 재판적에 근

거하여 Texas 주 동부지구 지방법원에 특허침해소송을 제기하려고 하였기 

때문이다. TC Heartland 판결이 선고되고 약 4개월 후 2017년 9월 21일 

Cray 판결18)에서, 연방순회항소법원은 “일정하고 확립된 영업소”의 판단기

준으로, ⅰ) 해당 지방법원이 관할하는 지역 내에 “물리적인 장소(physical 

place)”가 존재하여야 하고, ⅱ) 이 물리적인 장소는 반드시 “일정하고 확립

된 영업소(regular and established place of business)”이어야 하며, ⅲ) 이 영업

소는 반드시 “피고의 장소(place of the defendant)”이어야 한다는, 3가지 요건

을 제시하였다.19) Cray 판결은 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “일정하

고 확립된 영업소”를 판단할 수 있는 명시적인 기준을 제시하였다는 점에서 

의의가 있었다.20) 특히 Cray 판결은 특정 지역에서 “일정하고 확립된 영업

소”가 인정되려면, 피고가 그 지역에서 물리적이면서 일정한 장소를 유지하

고 있을 것을 요구함으로써, TC Heartland 판결에서의 연방대법원의 취지에 

부합하게 “일정하고 확립된 영업소”의 인정범위를 좁게 설정하였다는 점에

서 의의가 있었다.21) 

 17) 이주환, 앞의 논문(주 5), 124면.

 18) In re Cray Inc., Case No. 17-129 (Fed. Cir. Sept. 21, 2017).

 19) Id. pp.11-13. Cray 판결의 자세한 내용에 대해서는 이주환, 앞의 논문(주 5), 124-126

면 참조.

 20) Anderson, J Jonas, “Reining in a “Renegade” Court: TC Heartland and the Eastern 

District of Texas”, Cardozo L. Rev., Vol.39(2018), p.1600.

 21) Miller, Shawn P., “Venue One Year After TC Heartland: An Early Empirical 

Assessment of the Major Changes in Patent Filing”, Akron L. Rev., Vol.52(2018), 

p.771.
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TC Heartland 판결이 선고되고 약 1년 후인 2018년 5월에 이르러, 연방순

회항소법원은 미국 특허침해소송 재판적의 법리에 대한 “세 판결(trilogy)”을 

1주일에 걸쳐 연속적으로 판시하였다. 우선 2018년 5월 9일 HTC 판결22)에

서, 연방순회항소법원은 외국기업(foreign corporation)의 경우, 미국 94개 어

느 연방 지방법원에서라도 특허침해소송의 재판적이 인정된다고 판결하였

다.23) 연방순회항소법원이 이 쟁점을 다룬 중요한 이유는, TC Heartland 판

결에서 연방대법원은 소송절차법 제1400조(b)상 “resides”의 해석에 있어서, 

미국 국내기업만 법인이 설립된 주에서 거주하는 것을 판단할 수 있다는 법

리를 채택함으로써, 외국기업의 경우에는 연방대법원 판시사항의 적용대상

에서 명시적으로 제외되었기 때문이었다.24) 다음으로 HTC 판결이 선고되

고 5일 후인 2018년 5월 14일 연방순회항소법원은 ZTE 판결25)에서, 피고가 

자신에게 제기된 지방법원이 특허침해소송의 재판적으로 인정될 수 없다고 

주장할 경우, 특허침해소송 재판적에 대한 증명책임은 원고인 특허권자가 

부담한다고 판결하였다.26) 마지막으로 ZTE 판결이 선고되고 1일 후인 2018

년 5월 15일 BigCommerce 판결27)에서, 연방순회항소법원은 Teaxs 주와 같

이 미국 특정 주에 여러 지구 지방법원이 속해 있다면, 여러 지구 지방법원 

중에서 하나의 특정 지구 지방법원만이 특허침해소송의 재판적으로 인정된

다고 판결하였다.28) 

이런 측면에서 연방순회항소법원의 HTC 판결, ZTE 판결, BigCommerce 

판결을 자세히 분석하여 그 의미를 검토하는 것은, TC Heartland 판결 선고 

이후, 미국 특허침해소송 재판적 법리의 전개양상을 살펴보는 것으로 중요

한 의의가 있다고 생각된다. 이하에서는 연방순회항소법원의 HTC 판결(Part 

 22) In re HTC Corp., Case No. 18-130 (Fed. Cir., May 9, 2018).

 23) Id. p.7.

 24) TC Heartland LLC v. Kraft Foods Grp. Brands LLC, 137 S.Ct. 1514, 1520 n.2 (2017).

 25) In re ZTE(USA) Inc., Case No. 18-113 (Fed. Cir. May 14, 2018).

 26) Id. p.10.

 27) In re Bigcommerce, Inc., Case No. 18-112 (Fed. Cir. May 15, 2018).

 28) Id. p.13.
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Ⅱ), ZTE 판결(Part Ⅲ), BigCommerce 판결(Part Ⅳ)을 자세히 살펴보고, 이 

판결들의 의미를 TC Heartland 판결의 취지를 중심으로 검토한다. 이어서 

TC Heartland 판결 선고 이후 미국 특허침해소송 재판적에 대한 연방순회항

소법원 판결의 경향을 분석한다(Part Ⅴ). 최종적으로 결론부분에서는 특허

괴물의 권리행사를 제한하는 관점에서, 현재 미국법원이 전개하고 있는 미

국 특허침해소송 재판적 법리의 의의를 살펴본다(Part Ⅵ).

 

 

Ⅱ. HTC 판결
 

1. 사건의 경과와 지방법원의 판결
 

2017년 1월, 3G Licensing 사는 대만에 주된 영업소를 두고 있는 HTC 사

와 그 자회사인 Washington 주 Seattle에 주된 영업소를 두고 있는 HTC 

America 사를 상대로 Delaware 주 지방법원에 특허침해소송을 제기하였

다.29) 2017년 6월, HTC 사와 HTC America 사는 연방민사소송규칙 제12조

(b)(3)30)에 근거하여 Delaware 주 지방법원이 당해 소송의 재판적으로 인정

될 수 없기 때문에 당해 소송을 각하하거나, 소송절차법 제1404조(a)31) 혹은 

제1406(a)32)에 근거하여 HTC America 사가 주된 영업소를 둔 지역을 관할

 29) In re HTC Corp., Case No. 18-130 (Fed. Cir., May 9, 2018).

 30) Federal Rule of Civil Procedure, Rule 12 (b) How to Present Defenses. Every 

defense to a claim for relief in any pleading must be asserted in the responsive 

pleading if one is required. But a party may assert the following defenses by motion: 

(3) improper venue.

 31) 28 U.S.C § 1404(a). For the convenience of parties and witnesses, in the interest of 

justice, a district court may transfer any civil action to any other district or division 

where it might have been brought or to any district or division to which all parties 

have consented. 이 규정은 당사자의 편의에 의한 이송명령신청 규정이다.

 32) 28 U.S.C § 1406(a). The district court of a district in which is filed a case laying 

venue in the wrong division or district shall dismiss, or if it be in the interest of 

justice, transfer such case to any district or division in which it could have been 
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하는 Washington 주 서부지구 지방법원으로 당해 소송을 이송하여 달라는 

신청을 제기하였다.33) 2017년 12월 18일, Delaware 주 지방법원은 당해 지

방법원은 HTC America 사의 재판적으로 인정되지 않지만, HTC 사의 재판

적으로는 인정된다는 판결을 선고하였다.34) 이후 3G Licensing 사는 HTC 

America 사에 대한 소송을 취하하였다.35) 이어서 HTC 사는 Delaware 주 지방

법원이 당해 소송의 재판적으로 인정된다고 판시한 지방법원 판결에 오류가 

있다는 이유로, 항소가 아닌 예외적인 구제방법에 해당하는 “mandamus”36)

를 연방순회항소법원에 신청하였다.

brought. 이 규정은 관할위반에 의한 이송명령신청 규정이다.

 33) HTC Corp., Case No. 18-130, p.2.

 34) 3G Licensing v. HTC Corp. & HTC America Inc., 2017 WL 6442101 (D. Del., Dec. 

18, 2017). Delaware 주 지방법원은 HTC America 사는 소송절차법 제1400조(b)에 근

거하여 Delaware 주에 법인이 설립되어 있지 않고, 일정하고 확립된 영업소가 없다는 

이유로, Delaware 주 지방법원에서의 재판적을 인정하지 않았다. 그리고 Delaware 주 

지방법원은 HTC 사는 외국기업으로, 1972년 연방대법원의 Brunette Machine Works, 

Ltd. v. Kockum Industries, Inc., 406 U.S. 706 (1972) 판결에 근거하여 일반민사소송

에 적용되는 보통재판적 규정인 소송절차법 제1391조가 적용되어야 하고, 이 규정에 의

하면 외국기업은 어떤 지방법원에서도 특허침해소송을 제기당할 수 있기 때문에, 당해 

지방법원은 HTC 사의 재판적으로 인정된다고 판시하였다.

 35) HTC Corp., Case No. 18-130, p.2.

 36) Id. pp.2-3, 7, 20. 연방순회항소법원은 “mandamus”는 예외적인 상황에서만 인정되는 

구제방법이라고 강조하면서, 신청인은 세 가지 요건, ⅰ) “mandamus” 이외에는 자신이 

원하는 “적절한 구제방법(adequate means)”이 없다는 것, ⅱ) “mandamus”의 인정에 대

하여 자신이 “명확하고도 반박할 수 없는 권리(clear and indisputable right)”를 가지고 

있다는 것, ⅲ) 앞에서 언급한 두 요건이 증명된다고 하더라도, 담당법원이 재량으로 예

외적인 상황에서 “mandamus”의 인정이 적절하다고 판단할 수 있다는 것을 증명한다

면, “mandamus”가 인정될 수 있다고 언급하였다. 첫째, 연방순회항소법원은 이 사건에

서 신청인의 구제방법은 항소(appeal)가 적절하다는 이유로, “mandamus” 첫 번째 요건

은 만족되지 않았다고 판시하였다. 둘째, 연방순회항소법원은 신청인은 “mandamus”의 

인정에 대하여 자신이 명확하고도 반박할 수 없는 권리를 가지고 있다는 증명하지 못하

였다는 이유로, “mandamus” 두 번째 요건도 만족되지 않았다고 판시하였다. 셋째, 연

방순회항소법원은 이 사건에서 예외적인 상황에서 “mandamus”이 인정되는 것이 적절

하다는 것을 확신할 수 없다는 이유로, “mandamus” 세 번째 요건도 만족되지 않았다고 

판시하였다. 결국 연방순회항소법원은 “mandamus” 신청을 기각하였다. 이 사건 법적 

쟁점은 두 번째 요건에 대한 것으로, 이하에서는 연방순회항소법원의 두 번째 요건의 

판단을 중심으로 살펴본다. 
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 2. 연방순회항소법원의 판결
 

연방순회항소법원은 지방법원이 연방대법원의 1972년 Brunette Machine 

판결37)과 일반민사소송에 적용되는 보통재판적 규정인 소송절차법 제1391

조(c)(3)38)에 근거하여, HTC 사는 “외국기업”으로 연방 지방법원 어디에서라

도 특허침해소송을 제기당할 수 있다고 판결하였는데, 이러한 지방법원 판

결에 법적 오류가 없다고 판결하였다.39) 또한 연방순회항소법원은 “오랜 기

간에 걸쳐 확립된 법리(long-established rule)”, 즉 미국에서 제기되는 “외국인

(aliens)”에 대한 소송은 보통재판적 혹은 특별재판적의 여부를 불문하고, 연

방 재판적 법리의 적용대상에서 제외된다는 법리가 이 사건에서도 적용된다

고 판시하였다.40) 연방순회항소법원은 그 이유를 다음과 같이 설명하였다.

 

(1) 자신의 판결은 연방대법원의 판결을 근거로 함

연방순회항소법원은 “미국법상 재판적 법리가 외국인 피고를 보호하는가

의 여부”라는 법적 쟁점을 다룬 연방대법원 판결인 1893년 In re Hohorst 판

결41)과 1972년 Brunette Machine 판결을 인용하면서, 이 두 판결에 의하면 

자신의 판결이 지지된다고 언급하였다.42) 우선 연방순회항소법원은 ⅰ) 

 37) Brunette Machine Works, Ltd. v. Kockum Industries, Inc., 406 U.S. 706 (1972).

 38) 28 U.S.C. §1391(c) Residency. - For all venue purposes - (1) a natural person, 

including an alien lawfully admitted for permanent residence in the United States, 

shall be deemed to reside in the judicial district in which that person is domiciled; 

(2) an entity with the capacity to sue and be sued in its common name under 

applicable law, whether or not incorporated, shall be deemed to reside, if a 

defendant, in any judicial district in which such defendant is subject to the court’s 

personal jurisdiction with respect to the civil action in question and, if a plaintiff, 

only in the judicial district in which it maintains its principal place of business; and 

(3) a defendant not resident in the United States may be sued in any judicial district, 

and the joinder of such a defendant shall be disregarded in determining where the 

action may be brought with respect to other defendants.

 39) HTC Corp., Case No. 18-130, p.7. 

 40) Id. p.7. 

 41) In re Hohorst, 150 U.S. 653 (1893).
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Brunette Machine 판결에 의하면, 1789년 최초의 소송절차법은 민사소송의 

재판적에 대하여 규정하였고, 이 규정은 미국의 거주자를 상대로 제기되는 

소송에서만 적용되었기 때문에, 외국인을 상대로 제기되는 소송은 지방법원 

어디에서라도 제기될 수 있었으며, ⅱ) In re Hohorst 판결에 의하면, 당시 

재판적 규정을 담고 있었던 1887년 소송절차법이 규정하고 있었던 “person”

은 미국 내의 거주자를 칭하기 때문에, 이 규정은 외국인 혹은 외국기업을 

상대로 제기되는 소송에는 적용되지 않고, 결국 외국인과 외국기업은 지방

법원 어디에서라도 소송을 제기당할 수 있었다고 설명하였다.43)

이어서 연방순회항소법원은 Brunette Machine 판결은 외국인을 상대로 

제기된 특허침해소송에서 In re Hohorst 판결이 1972년에도 효력을 가진다

고 언급함으로써, In re Hohorst 판결의 판시사항을 재확인하였다고 강조하

였다.44) 즉 연방순회항소법원은 ① Brunette Machine 판결의 법적 쟁점은 

외국인 피고에 대한 특허침해소송 재판적이 특허침해소송에 적용되는 특별

재판적 규정인 소송절차법 제1400조(b)에 의하여 규율되는 것인가, 아니면 

일반민사소송에 적용되는 당시의 보통재판적 규정인 소송절차법 1391조(

d)45)에 의하여 규율되는 것인가의 여부였는데, ② 연방대법원은 소송절차법 

제1400조(b)가 존재함에도 불구하고, 외국인 피고를 상대로 제기되는 특허

침해소송에서 “재판적의 공백(venue gap)”이라는 문제점이 발생하지 않도록, 

In re Hohorst 판결이 채택하였던 “외국인 재판적 법리(alien-venue rule)”, 즉 

외국인과 외국기업은 지방법원 어디에서라도 소송을 제기당할 수 있다는 법

리를 받아들였고, ③ 특히 연방대법원은 In re Hohorst 판결 선고 이후 약 79

년이 경과한 시점까지, 미국 의회는 외국인에 대한 소송은 미국법상 재판적 

법리가 적용되지 않는다는 “오랜 기간 동안 이어져 온 연방대법원의 사법적 

시각(longstanding judicial view)”이 부적절하다는 이유로 별도의 입법을 하지 

 42) HTC Corp., Case No. 18-130, pp.7-10. 

 43) Id. pp.7-9. 

 44) Id. p.9. 

 45) 당시의 소송절차법 1391조(d)는 “외국인은 어느 지방법원에서라도 소송을 제기당할 

수 있다.”는 것을 규정하고 있었다.
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않았다고 지적하였으며, ④ 이에 연방대법원은 소송절차법 1391조(d)는 외

국인에 대한 소송은 연방 재판적 법리의 적용대상에서 제외된다는 “오랜 기

간에 걸쳐 확립된 법리”를 반영하는 규정으로, 일반 민사사건에만 적용되는 

규정이 아니라고 판결하였고, ⑤ 결국 연방대법원은 이 사건에서 피고 캐나

다 기업은 소송절차법 제1400조(b)를 “소송상 방어방법(shield)”으로 주장할 

수 없다고 판결하였다는 것을 언급하였다.46)

 

(2) 소송절차법 제1400조(b)는 외국인과 외국기업에게는 적용되지 않음 

HTC 사는 미국 의회가 2011년 소송절차법의 개정47)을 통하여 “외국인 재

판적 법리”를 채택한 Brunette Machine 판결을 폐기하였기 때문에, 이 사건

에는 소송절차법 제1400조(b)가 적용되어야 한다고 주장하였다.48) 그러나 

연방순회항소법원은 2011년 소송절차법의 개정이 Brunette Machine 판결

을 폐기한 것은 아니라고 강조하면서, HTC 사의 주장을 명시적으로 배척하

였다.49) 그 이유에 대하여 연방순회항소법원은 소송절차법 제1400조(b)는 

외국인 피고에게는 적용되지 않는 규정이라고 설명하였다.50) 

연방순회항소법원은 이에 대하여 부연하였는데, ⅰ) Brunette Machine 판

결에 의하면, 소송절차법 제1400조(b)는 미국법상 재판적 법리가 외국인 피

고를 보호하지 않는다는 “오랜 기간 동안 이어져 온 법리(longstanding rule)”

를 대체하는 의미를 가지는 규정이 아니고, ⅱ) 이에 근거하여 Brunette 

Machine 판결은 미국 의회가 소송절차법 제1400조(b)를 통하여 외국인 피

고를 대상으로 하는 특허침해소송 재판적을 규율하려는 목적을 가지고 있었

다는 주장을 명시적으로 배척하였으며, ⅲ) TC Heartland 판결은 Brunette 

Machine 판결의 판시사항을 변경하지 않으면서, 이전에 특별재판적 규정과 

 46) HTC Corp., Case No. 18-130, pp.9-10. 

 47) 2011년 소송절차법의 개정사항이 반영된 규정이 각주 38번에서 살펴본 현행 보통재판

적 규정이다.

 48) HTC Corp., Case No. 18-130, p.10. 

 49) Id. p.11.

 50) Id. p.11.
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보통재판적 규정간의 관계를 해석하였던 두 선례인 1942년 Stonite Products 

판결51)과 1957년 Fourco Glass 판결52)의 취지에 부합하는 판결을 선고하였

고, ⅳ) 다만 Brunette Machine 판결은 Stonite Products 판결과 Fourco 

Glass 판결이 보통재판적 규정은 특허침해소송에 적용되는 않는다고 언급하

기는 하였지만, 실제로 두 판결은 “외국인 재판적 법리”가 특허침해소송에 

적용되지 않는다고 명시적으로 언급하지는 않았으며, ⅴ) 결국 Brunette 

Machine 판결은 소송절차법 제1391조(d)는 일반적인 보통재판적 규정과는 

법적 성격이 다르다고 강조하면서, 외국인 피고는 소송절차법 제1400조(b)

를 소송상 방어방법으로 사용할 수 없다고 판결하였는데, 이 판시사항에는 

소송절차법 제1400조(b)는 외국인과 외국기업을 피고로 하지 않는 사건에서

만 보통재판적 규정을 대신하여 적용될 수 있다는 의미가 담겨 있다고 설명

하였다.53)

 

(3) 2011년 개정 소송절차법은 소송절차법 제1400조(b)의 의미를 변경

하지 않았음

연방순회항소법원은 ① 소송절차법 제1400조(b)가 “외국인 재판적 법리”

에 대한 예외사항을 언급하고 있지 않다는 것을 고려하면, 보통재판적 규정

에 대한 2011년 소송절차법의 개정사항이 소송절차법 제1400조(b)의 의미를 

변경하였는가의 여부가 문제되는데, ② 미국 의회가 2011년 보통재판적 규

정에 대한 소송절차법을 개정하면서, 특허침해소송에서 “외국인 재판적 법

리”가 가지는 의미를 변경하였다는 명시적 근거를 발견할 수 없기 때문에, 

이 사건에서도 소송절차법 제1400조(b)가 외국인 피고를 대상으로 제기된 

특허침해소송에 적용되지 않는다는 Brunette Machine 판결이 적용된다고 

언급하였다.54) 

 51) Stonite Products Co. v. Melvin Lloyd Co., 315 U.S. 561 (1942).

 52) Fourco Glass Co. v. Transmirra Prods. Corp., 353 U.S. 222 (1957). 

 53) HTC Corp., Case No. 18-130, p.13. 

 54) Id. pp.13-14.
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(4) 2011년 개정 소송절차법은 Brunette Machine 판결을 폐기하지 않

았음

HTC 사는 2011년 소송절차법의 개정사항은 Brunette Machine 판결이 채

택한 법리를 폐기하였기 때문에, 소송절차법 제1400조(b)가 특허침해소송의 

재판적을 규율하는 “유일하고도 독점적인 조항(sole and exclusive provision)”

에 해당하고, 이에 자신은 이 규정을 “재판적 방어방법(venue defense)”으로 

사용할 수 있다고 주장하였다.55) 이에 대하여 연방순회항소법원은 2011년 

개정 소송절차법 제1391조의 문언 어디에서도 미국 의회가 연방대법원이 

1893년 In re Hohorst 판결과 1972년 Brunette Machine 판결을 통하여 채택

한 “외국인 재판적 법리”를 폐기하였다는 근거를 발견할 수 없다고 강조하면

서, HTC 사 주장을 명시적으로 배척하였다.56) 

구체적으로 연방순회항소법원은 미국 의회가 2011년 소송절차법을 개정

하면서 자연인에 적용되는 사항을 부분 변경하여, 자연인과 관련한 “외국인 

재판적 법리”에 일부 변경이 있었지만, 이 변경사항은 외국기업에 대한 재판

적 법리에는 영향을 미치지 않는다고 설명하였다.57) 또한 연방순회항소법원

은 ① 2011년 개정 소송절차법에는 외국기업에 대한 변경사항이 없었음에도 

불구하고, HTC 사는 개정 소송절차법 제1391조(c)(2)가 국내기업에 한정하

여 적용되는 것이 아니기 때문에, 외국기업은 “인적 관할권”이 속하는 지역

 55) Id. p.14.

 56) Id. p.15. 특히 연방순회항소법원은 연방대법원이 In re Hohorst 판결과 Brunette 

Machine 판결을 통하여 채택한 법리를 “Hohorst/Brunette rule”라고 칭하였다.

 57) Id. pp.15-17. 구체적으로 연방순회항소법원은 ⅰ) 첫째, 미국 의회는 소송절차법에 

규정된 “reside”의 의미를 명확하게 하기 위하여, 개정 소송절차법 제1391조(c)(1)에서 

“자연인의 거주”의 의미에 대하여 규정하였고, ⅱ) 둘째, 개정 소송절차법 제1391조

(c)(2)에서 “법인이 설립되지 않은 기업의 거주”의 의미에 대하여 규정하였으며, ⅲ) 셋

째, 미국 의회는 미국에 거주하고 있으면서 영구적인 거주자의 지위를 가지고 있는 “외

국인인 자연인”의 재판적을 인정하기 위하여, 개정 소송절차법 제1391조(c)(1)에서 이

에 대한 사항을 포함하였고, 다만 해외에 거주하는 재외자를 재판적의 적용범위에서 제

외시키기 위하여, 개정 소송절차법 제1391조(c)(3)을 개정하였는데, ⅳ) 이에 근거하여

서는 미국법상 재판적 법리는 외국인 피고를 보호하지 않는다는 “오랜 기간 지속되어 온 

법리(centuries-old rule)”를 폐기하였다고 판단할 수 없다고 설명하였다.
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에서 거주하는 것으로 판단할 수 있다고 주장하고 있지만, ② 개정 소송절차

법 제1391조(c)(2)가 명문에서 외국기업을 명시적으로 배제하고 있지 않다는 

것에 근거하여 “Hohorst/Brunette rule”이 폐기되었다고 판단하는 것은 정당

하지 않다고 지적하였다.58) 

(5) HTC 사의 주장은 특허침해소송 재판적에 대한 법적 공백을 창출할 

우려 있음

연방순회항소법원은 ⅰ) HTC 사는 자신의 주장대로라면 미국법상 재판적 

법리를 해석함에 있어서, 외국인 피고를 상대로 제기되는 특허침해소송에서 

재판적이 존재하지 않게 되는 “재판적 공백”이라는 문제점이 발생할 수 있다

는 것을 인정하면서도, ⅱ) 자회사인 HTC America 사는 Washington 주에 

법인이 설립되어 있어서 Washington 주를 관할하는 지방법원에 재판적이 

인정되고, 이에 자신은 HTC America 사가 거주하는 곳의 지방법원에 재판

적이 인정된다는 것을 합리적으로 추론할 수 있다고 주장하면서, 재판적의 

공백에 대하여 얼버무리고 넘어갔지만, ⅲ) 실제 사건에서 외국기업의 경우 

미국 내에 법인이 설립되어 있지 않거나, 혹은 일정하고 확립된 영업소가 없

는 경우에는, 특허권자는 이 외국기업을 상대로 특허침해소송을 제기할 수 

있는 지방법원이 존재하지 않게 되는 문제점이 발생할 수 있다고 강조하였

다.59)

3. HTC 판결의 의미와 시사점

TC Heartland 판결에서, 연방대법원은 자신의 판시사항이 외국기업에 대

하여 적용되는가의 여부에 대하여 답하지 않는다고 언급하였고,60) 이에 TC 

Heartland 판결 선고 이후, 외국기업의 경우 특허침해소송의 재판적은 어떻

 58) Id. p.17.

 59) Id. p.19.

 60) TC Heartland LLC v. Kraft Foods Grp. Brands LLC, 137 S.Ct. 1514, 1520 n.2 (2017).
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게 판단되어야 하는가에 대한 문제점이 제기되었다. TC Heartland 판결이 

선고되고 약 1년 후 2018년 5월 9일, HTC 판결에서 연방순회항소법원은 외

국기업의 경우에는, 연방 지방법원 어디에서라도 특허침해소송의 재판적이 

인정된다고 명시적으로 판시함으로써, 이에 대한 문제점을 해결하고자 하였

다.61) HTC 판결의 선고로 인하여 특허권자는 외국인과 외국기업을 피고로 

하는 특허침해소송을 자신에게 소송상 유리한 지방법원에 특허침해소송을 

제기할 수 있게 되었다는 점에서, HTC 판결은 특허권자에게 유리한 판결이

라고 평가할 수 있다.62)

연방순회항소법원은 HTC 판결의 결과를 도출하기 위하여 연방대법원이 

1893년 In re Hohorst 판결과 1972년 Brunette Machine 판결을 통하여 채택

한 법리, 즉 외국인과 외국기업은 지방법원 어디에서라도 특허침해소송을 

제기당할 수 있다는 “외국인 재판적 법리”에 근거하였다.63) 역사적으로 연방

대법원은 외국인과 외국기업에 대해서는 “재판적 방어방법”을 인정하지 않

기 위하여, 두 판결을 통하여 이들은 지방법원 어디에서라도 특허침해소송

을 제기당할 수 있다는 입장을 견지하여 왔는데, TC Heartland 판결에서 특

허침해소송 재판적의 인정범위를 제한하는 판결을 선고함으로써, 외국인과 

외국기업의 경우에도 재판적이 제한되는 것은 아닌가하는 의문이 제기되었

다.64) 그러나 HTC 판결은 연방대법원이 19세기부터 일관적으로 견지하여 

 61) Thomases, Andrew N. et al., “Nearly One Year After TC Heartland, Federal Circuit 

Addresses Unanswered Venue Questions in a Trio of Decisions”, LEXOLOGY, May 

17 2018, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9beb8c05-0f06-4686- 

ae9d-5a67828229fc>, 검색일: 2019.8.29. 

 62) Schwartz, Bryan, “Federal Circuit Finds Patent Venue Over Alien Corporations Is 

Proper In Any District”, LEXOLOGY, May 10 2018, <https://www.lexology.com/ 

library/detail.aspx?g=298ce728-9806-44ad-92c9-eabdc2597b33>, 검색일: 2019.8.29.

 63) HTC Corp., Case No. 18-130, pp.7-10.

 64) TC Heartland 판결이 선고되고 약 7개월 후인 2017년 12월 22일, Sharp Corp. v. 

Hisence Electronic, Co., No. 17-CV-05404 (S.D.N.Y. Dec. 22, 2017) 판결에서, New 

York 주 남부지구 지방법원은 외국기업의 경우에는 인적 관할권(personal jurisdiction)

에 속하는 지방법원에 재판적이 인정된다고 판시하였다. 그러나 앞에서 살펴보았듯이 

HTC 판결의 지방법원 판결은 Brunette 판결에 근거하여 소송절차법 제1391조(c)에 의

하면 외국기업은 어떤 지방법원에서도 소송을 제기당할 수 있다고 판결하였다.
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온 “외국인 재판적 법리”에 근거하여, 외국인과 외국기업은 94개 지방법원 

어디에서라도 특허침해소송을 제기당할 수 있다는 것을 재확인하였다.65) 

HTC 판결에서 연방순회항소법원은 미국에서 외국인과 외국기업을 상대

로 제기되는 특허침해소송은 소송절차법 제1400조(b)의 적용대상이 아니라

는 법리의 구성을 위하여, 1942년 Stonite Products 판결과 1957년 Fourco 

Glass 판결에서 연방대법원이 특허침해소송에는 보통재판적 규정이 적용되

지 않는다고 언급한 적은 있지만, “외국인 재판적 법리”가 특허침해소송에 

적용되지 않는다고 명시적으로 언급한 적이 없다는 것을 들었다.66) 이런 측

면에서 연방순회항소법원은 Stonite Products 판결과 Fourco Glass 판결에

서의 연방대법원의 논리와 In re Hohorst 판결과 Brunette Machine 판결에

서의 연방대법원의 논리가 배치되지 않도록 하는 적절한 논리구조를 채택하

였다고 분석할 수 있다. 

나아가 HTC 판결에서 연방순회항소법원은 자신의 판결의 근거로 “재판적

의 공백”이라는 문제점에 대하여 강하게 지적하였다.67) 즉 연방순회항소법

원은 외국기업이 미국 내에 법인을 설립하지 않았거나 별도의 영업소를 두

지 않았을 경우, 실제 사건에서 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 재판적

이 존재하지 않아, 특허권자가 이러한 외국기업을 상대로 특허침해소송을 

제기할 수 없게 된다고 강조하였다. 이는 Brunette Machine 판결에서도 지

적되었던 것으로,68) 외국기업을 피고로 하는 특허침해소송에서 발생할 수 

있는 “재판적의 공백”이라는 문제점으로 인하여, 외국기업에 대해서는 “외국

인 재판적 법리”가 적용되어야 할 필요성이 있다는 법적 정당성을 제시하고 

있다고 생각된다. 결국 HTC 판결은 TC Heartland 판결의 적용범위에서 제

 65) Loh, Christopher E., “Federal Circuit Clarifies Venue Issues In Patent Cases”, 

LEXOLOGY, May 14 2018, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g= 

037d6834-d297-4676-903b-3fb71f682ae0>, 검색일: 2019.8.29.

 66) HTC Corp., Case No. 18-130, p.12.

 67) Id. p.19.

 68) Brunette Machine Works, Ltd. v. Kockum Industries, Inc., 406 U.S. 706, 709-10 

(1972).
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외되었던, 외국기업을 피고로 하는 특허침해소송의 재판적이라는 법적 쟁점

에 대하여, 재판적 공백이라는 문제점이 발생하지 않도록, 역사적으로 연방

대법원이 채택하여 온 “외국인 재판적 법리”를 적절하게 받아들인 판결이라

고 평가할 수 있다. 

결국 HTC 판결의 판시로 인하여 미국 내에 법인을 설립하지 않았거나 별

도의 영업소를 두지 않은 우리나라 기업은 미국 94개 연방 지방법원 어디에

서라도 특허침해소송을 제기당할 가능성이 있다는 점을 유념하여야 할 것이

다. 특히 미국 특허권자가 우리나라의 모회사와 모회사가 미국에 법인을 설

립한 자회사를 공동피고로 하여 특허침해소송을 제기하였다면, 자회사의 경

우에는 자회사의 “법인이 설립된 곳을 관할하는 지방법원” 혹은 “일정하고 

확립된 영업소가 설립된 곳을 관할하는 지방법원”에 특허침해소송 재판적이 

인정되지만, 모회사의 경우에는 94개 지방법원 어디에서라도 특허침해소송 

재판적이 인정된다. 이 경우 모회사는 자회사의 특허침해소송 재판적이 인

정되는 지방법원에서 자회사의 특허침해소송과 자신에게 제기된 특허침해

소송이 함께 처리될 수 있도록 소송절차법 제1406조(b)에 근거한 “당사자의 

편의에 의한 이송명령신청 규정”을 적절히 활용할 필요가 있다. 모기업은 이 

규정을 활용하여 자기업의 특허침해소송과 함께 자신에게 제기된 특허침해

소송을 자기업의 법인이 설립된 곳 혹은 영업소가 설립된 곳을 관할하는 지

방법원에서 수행한다면, 소송수행상의 편의를 도모할 수 있을 것이다. 만약 

미국시장에 자신의 제품을 수출하고 있지만 미국 내에 법인을 설립하지 않

았거나 영업소를 설치하지 않은 우리 기업은 장래에 제기될 수 있는 특허침

해소송을 대비하려서라도, 미국 내에 법인을 설립하거나 영업소를 설치하는 

것이 바람직하다고 생각된다. 
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Ⅲ. ZTE 판결
 

1. 사건의 경과와 지방법원의 판결

2017년 2월 3일, American GNC 사는 ZTE USA 사와 ZTE (TX) 사를 상대

로 Texas 주 동부지구 지방법원에 특허침해소송을 제기하였다.69) 2017년 4

월 7일, ZTE USA 사는 소송절차법 제1406조(a)와 제1400조(b)에 근거하면 

당해 지방법원이 특허침해소송의 재판적으로 적절하지 않다는 이유로 소송

각하신청을 하였다.70) ZTE USA 사의 소송각하신청이 지방법원에 계류되고 

있는 중에, ZTE USA 사와 ZTE (TX) 사는 소송절차법 제1404조(a)에 근거하

여, 당해 소송을 Texas 주 북구지구 지방법원 혹은 California 주 북부지구 

지방법원으로 이송하여 달라는 신청을 하였다.71) 2017년 9월 1일, 보조판사

(magistrate judge)72)는 ① 소송절차법 제1404조(a)에 의한 당사자의 편의에 

의한 이송명령신청이 인정되는가의 여부를 판단하고는, Texas 주 동부지구 

지방법원이 당해 소송의 재판적으로 적절하다고 판결하였지만, ② 소송절차

법 제1406조(a)에 근거한 관할위반에 의한 소송각하신청에 대해서는 판결하

지 않았다.73) 2017년 9월 5일, 당해 소송은 Texas 주 동부지구 지방법원의 

Marshall 지원에서 동 지방법원의 Sheman 지원으로 이송되었고, 새로운 보

조판사와 판사가 이 사건에 배정되었다.74)

 69) In re ZTE(USA) Inc., No. 18-113, p.2 (Fed. Cir. May 14, 2018).

 70) Id. p.2.

 71) Id. p.2.

 72) WIKIPEDIA에 의하면 “magistrate judge”는 지방법원 판사를 돕기 위하여 임명된 판사

를 의미한다. 지방법원 판사는 대통령에 의하여 지명된 후 미국 상원의 동의를 얻어서 

임명되고 종신직이지만, “magistrate judge”는 특정 지방법원에 속해 있는 판사들의 다

수결에 의하여 임명되고, 풀타임으로 8년 혹은 파트타임으로 4년 동안 판사직을 수행할 

수 있으며, 재임명이 가능하다. <https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_magistrate_ 

judge>, 검색일: 2019. 8. 30.

 73) ZTE(USA) Inc., No. 18-113, p.2.

 74) Id. pp.2-3.
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2017년 10월 4일, 보조판사는 소송절차법 제1400(b)조가 규정하는 “일정

하고 확립된 영업소”가 Texas 주 동부지구 지방법원이 관할하는 지역에 존

재하지 않는다는 것에 대하여 ZTE USA 사가 증명하지 못하였다는 이유로, 

당해 소송각하신청을 기각하였다.75) 그 이유에 대하여 보조판사는 ⅰ) 미국

법원들은 재판적의 증명책임을 누가 부담하는가에 대하여 통일된 법리를 채

택하지 않고 있으나, 이 사건의 관할법원이 속한 제5순회항소법원이 채택한 

법리에 의하면, 당해 소송의 재판적이 적절하지 않다는 것은 “피고”가 증명

책임을 부담한다고 강조하면서, ⅱ) ZTE USA 사는 Texas 주 “Plano”에 소재

하는 “iQor US 사의 자회사”인 “First Contact 사”가 운영하는 “콜 센터”의 직

원들을 통하여 자신의 영업과 관련된 계약들을 체결하여 왔기 때문에, 

Texas 주 동부지구 지방법원이 관할하는 지역에서 자신이 일정하고 확립된 

영업소를 가지고 있지 않았다는 것을 증명하지 못하였다고 설명하였다.76) 

ZTE USA 사는 보조판사의 판결이 Cray 판결의 취지에 부합하지 않는다고 

주장하면서, Texas 주 “Plano”에 소재하는 콜 센터는 소송절차법 제1400(b)

조가 규정하는 “일정하고 확립된 영업소”에 해당하지 않는다는 의견을 제시

하였다.77) 나아가 ZTE USA 사는 보조판사가 당해 소송의 재판적이 적절하

지 않다는 것에 대한 증명책임을 자신에게 부담시킨 것에서 법적 오류를 범

하였다고 주장하였다.78) 2017년 11월 7일, 지방법원 판사는 두 가지 주장을 

배척하면서 ZTE USA 사의 소송각하신청을 기각하였다.79) ZTE USA 사는 

연방순회항소법원에 “mandamus”를 신청하였다.

 

 2. 연방순회항소법원의 판결

연방순회항소법원은 ZTE USA 사의 소송각하신청을 기각한 지방법원 판

 75) Am. GNC Corp. v. ZTE Corp., 2017 WL 5163605 (E.D. Tex. Oct. 4, 2017).

 76) Id. pp.*2-4.

 77) ZTE(USA) Inc., No. 18-113, p.3.

 78) Id. p.3.

 79) Id. p.3.
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결을 파기하였다.80) 또한 연방순회항소법원은 특허침해소송의 재판적에 대

한 증명책임을 원고에게 부과한 자신의 판결에 따라, 지방법원이 소송각하

신청을 다시 고려하라고 판시하면서, “mandamus”를 받아들였다.81) 연방순

회항소법원은 그 이유를 다음과 같이 설명하였다.

 

(1) 연방순회항소법원 법은 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 재판적

에 대한 증명책임에 대한 법리를 규율할 수 있음

연방순회항소법원은 연방순회항소법원 법이 특허침해소송 재판적에 대한 

증명책임에 대한 법리를 규율한다고 명시적으로 판시하였다.82) 그 이유에 

대하여 연방순회항소법원은 특허법 고유의 법적 문제가 아닌 법적 문제에 

대해서는 지역순회항소법원 법이 적용되지만, 연방순회항소법원 고유의 법

적 문제에 대해서는 연방순회항소법원 법이 적용된다고 강조하면서, 자신의 

선례인 Cray 판결에 의하면, 소송절차법 제1400조(b)에 근거한 “재판적의 적

절성”이라는 법적 문제는 특허법 고유의 법적 문제로서, 연방순회항소법원 

법에 의하여 규율된다고 설명하였다.83) 또한 연방순회항소법원은 TC 

Heartland 판결은 특허침해소송은 일반민사소송에 대한 보통재판적 규정의 

적용대상에서 제외된다고 언급하였는데, 이에 근거하면 소송절차법 제1400

 80) Id. p.13.

 81) Id. pp.4-5, 13. 연방순회항소법원은 “mandamus”는 “예외적 상황(exceptional 

circumstances)”, 즉 “기본적이면서 확정되지 않은 법적 문제”를 해결하기 위한 “특정 상

황(certain circumstances)”에서만 인정될 수 있는데, 이 사건에서는 TC Heartland 판결 

선고 이후 제기되고 있는 중요한 두 가지 법적 쟁점, 즉 ① 연방순회항소법원 법 혹은 지

역순회항소법원 법 중에서 어떤 법이 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 재판적에 대

한 증명책임에 대한 법리를 규율하는 법인가의 여부, ② 소송절차법 제1400조(b)가 규

정하는 재판적에 대한 증명책임을 누가 부담하는가의 여부가 문제되고 있고, 결국 두 

가지 법적 쟁점은 “mandamus”를 통하여 해결되어야 하는 예외적인 상황에 해당한다고 

언급하였다.

 82) Id. p.8.

 83) Id. p.5. 특히 연방순회항소법원은 특허침해소송 재판적에 대한 증명책임을 누가 부담

하는가라는 법적 쟁점에 대하여 “통일적인 법리(uniform law)”를 채택하는 것은, 이에 

대하여 지역순회항소법원 법이 적용되는가 아니면 연방순회항소법원 법이 적용되는가

에 대한 지방법원의 법적용상 불확실성을 제거하는 것으로서 의의가 있다고 강조하였다. 
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조(b)에 근거한 특허침해소송 재판적의 증명책임이라는 법적 문제는 특허사

건에만 적용되는 것으로, 연방순회항소법원 법에 근거하여 판단되어야 하는 

대상이라고 언급하였다.84) 나아가 연방순회항소법원은 재판적의 증명책임

에 대한 법리는 중요한 것임에도 불구하고, 여러 지역순회항소법원들이 통

일된 법리를 채택하고 있지 않기 때문에, 이 사건에서 “미국 전역에서 통용

되는 통일적 법리(uniform national rule)”를 채택하는 것은 중요한 의미가 있

다고 강조하였다.85)

(2) 특허침해소송 재판적에 대한 증명책임은 원고가 부담함

연방순회항소법원은 피고가 자신에게 제기된 특허침해소송의 지방법원이 

당해 소송의 재판적으로 적절하지 않다고 주장한다면, 원고는 그 지방법원

이 당해 소송의 재판적으로 적절하다는 것에 대하여 증명하여야 하기 때문

에, 특허침해소송 재판적에 대한 증명책임은 “원고”가 부담한다고 명시적으

로 판결하였다.86) 그 이유에 대하여 연방순회항소법원은 특허침해소송 재판

적에 대한 증명책임의 귀속여부라는 법적 쟁점에 대하여 자신이 설립된 

1982년부터 2018년까지 “약 37년 동안” 다루었던 적이 없었지만, 자신의 설

립 이전에 여러 지역순회항소법원들은 피고가 자신에게 제기된 특허침해소

송의 지방법원이 당해 소송의 재판적으로 적절하지 않다는 주장을 할 경우, 

그 지방법원이 당해 소송의 재판적으로 적절하다는 것에 대한 증명책임은 

 84) Id. p.6. 

 85) Id. p.7. 연방순회항소법원은 제5순회항소법원내의 지방법원들도 통일된 판시를 하고 

있지 않다고 지적하면서, ① Williamson-Dickie Mfg. Co. v. M/V HEINRICH J, 762 

F.Supp. 2d 1023, 1026 (S.D. Tex. 2011) 판결에서, Texas 주 남부지구 지방법원은 재

판적에 대한 증명책임은 “원고”가 부담한다고 판시하였고, ② 이에 비하여 Tex. Marine 

& Brokerage, Inc. v. Euton, 120 F. Supp. 2d 611, 612 (E.D. Tex. 2000) 판결에서, 

Texas 주 동부지구 지방법원은 당해 지방법원이 재판적으로 부적절하다는 것에 대한 

증명책임은 “피고”가 부담한다고 판시하였으며, ③ Payne v. Grayco Cable Servs., No. 

1:11-CV-487, 2011 WL 13076902, at *2 (E.D. Tex. 2011) 판결에서, Texas 주 동부지구 

지방법원은 제5순회항소법원 내에서 재판적에 대한 증명책임에 대하여 “지방법원들마

다 법리가 일치되지 않는다는 것”을 인정하였다고, 언급하였다.

 86) Id. p.8. 
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“원고”가 부담한다는 법리를 채택하여 왔다고 강조하였다.87) 이어서 연방순

회항소법원은 광범위하게 규정된 소송절차법 제1391조와 비교하면, 소송절

차법 제1400조(b)는 특허침해소송 재판적의 인정범위를 제한하려는 취지를 

가지고 있기 때문에, 미국 의회가 소송절차법 제1400조(b)의 적용범위를 의

도적으로 축소하여 규정한 것은, 특허침해소송 재판적의 증명책임을 원고가 

부담한다는 자신의 판결을 지지한다고 언급하였다.88) 

(3) 일정하고 확립된 영업소에 대한 지방법원 판단에는 오류 있음

연방순회항소법원은 “iQor US 사의 자회사”인 “First Contact 사”가 운영하

는 “콜 센터”가 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 ZTE USA 사의 “일정하

고 확립된 영업소”에 해당하는가의 여부에 대하여, 지방법원이 Cray 판결이 

언급한 사항들을 구체적으로 고려하지 않았기 때문에, 자신이 이 판결에서 

특허침해소송 재판적의 증명책임을 원고에게 부과한 관점에서, 지방법원이 

이를 다시 판단하여야 한다고 판시하였다.89) 

그 이유에 대하여 연방순회항소법원은 ① Cray 판결은 소송절차법 제

1400조(b)가 규정하는 “일정하고 확립된 영업소”에 대한 인정기준으로, 세 

 87) Id. pp.8-9. 연방순회항소법원은 특허침해소송 재판적에 대한 증명책임을 원고가 부

담한다는 법리를 채택하였던 지역순회항소법원으로, 제1순회항소법원(Cordis Corp. v. 

Cardiac Pacemakers, 599 F.2d 1085, 1086 (1st Cir. 1979)), 제7순회항소법원

(Grantham v. Challenge-Cook Bros., Inc., 420 F.2d 1182, 1184 (7th Cir. 1969)), 제9

순회항소법원(Phillips v. Baker, 121 F.2d 752, 754-55 (9th Cir. 1941))을 들었다.

 88) Id. p.9. 특히 연방순회항소법원은 ① 1942년 선고된 연방대법원의 Stonite Prods. 

Co. v. Melvin Lloyd Co., 315 U.S. 561, 566-67 (1942) 판결은, 소송절차법 제1400조

(b)이 제정되기 이전 최초의 특허침해소송에 대한 특별재판적 규정인 1897년 소송절차

법 규정은 광범위하게 규정된 보통재판적 규정을 제한하려는 취지를 가지고 있었다고 

언급하였고, ② 2017년에 선고된 선례인 In re Cray Inc., 871 F.3d 1355, 1361 (Fed. 

Cir. 2017) 판결은, 소송절차법 제1400조(b)는 피고가 소장의 송달을 받은 곳이라면 어

느 지방법원에서도 특허침해소송을 제기당할 수 있다는 이전 법리에 비하여 지방법원

의 관할권을 제한하였다고 언급하였으며, ③ 1969년에 선고된 제7순회항소법원의 

Grantham v. Challenge-Cook Bros., Inc., 420 F.2d 1182, 1184 (7th Cir. 1969) 판결은, 

특별재판적 규정은 넓게 해석되지 않아야 한다는 것을 언급하였다고, 강조하였다. 

 89) Id. pp.10-13.



100  지식재산연구 제14권 제4호(2019년 12월)

가지 요건, 즉 ⅰ) 당해 지방법원 내에 “물리적인 장소”가 존재하여야 하고, 

ⅱ) 그 물리적인 장소는 “일정하고 확립된 영업소”이어야 하며, ⅲ) 그 영업

소는 “피고”의 장소이어야 한다는 것을 제시하였고, ② 특히 Cray 판결은 세 

번째 요건인 “피고의 영업소가 존재하는가의 여부”를 판단하기 위하여, ⅰ) 

피고가 특정 장소를 소유 혹은 임대하고 있는가의 여부, 혹은 피고가 특정 

장소에 대하여 소유권을 포함한 권리 혹은 통제권을 행사할 수 있는가의 여

부, ⅱ) 피고가 그 영업소의 대한 정보를 웹사이트, 전화부, 책자에 특정하였

는가의 여부, 혹은 피고가 그 영업소가 있는 건물 혹은 그 건물의 간판에 자

신의 이름을 표시하였는가의 여부를 제시하였는데, ③ 이 사건 법적 쟁점이 

ZTE USA 사가 iQor US 사와 “제휴관계(partnership)”에 있는 영업소인 콜 센

터의 “일정하고 확립된 영업소” 해당여부임에도 불구하고, 지방법원은 단지 

두 기업 사이에 제휴관계가 인정되지 않는다는 이유로 이에 대한 판단을 종

결하였기 때문에, ④ 지방법원은 iQor US 사의 콜 센터가 ZTE USA 사의 “일

정하고 확립된 영업소”에 해당하는가의 여부를 판단하기 위하여, Cray 판결

이 제시한 기준을 구체적으로 적용하지 않았다고 설명하였다.90)

이어서 연방순회항소법원은 이 사건에서 iQor US 사의 콜 센터가 ZTE 

USA 사의 “일정하고 확립된 영업소”에 해당하는가의 여부를 판단하기 위한 

구체적 사실관계에 대하여 언급하였다.91) 연방순회항소법원은 ⅰ) 2017년 9

월 1일에 있었던 구두심리에서, ZTE USA 사의 변호사는 iQor US 사의 콜 센

터는 ZTE USA 사와 iQor US 사 간에 공정한 계약이 존재하는 것 이상의 제

휴관계가 있었던 장소라고 주장하였지만, 이러한 단순한 계약관계만으로는 

iQor US 사의 콜 센터가 ZTE USA 사의 “일정하고 확립된 영업소”라고 단정

할 수 없고, ⅱ) 특히 iQor US 사의 콜 센터에는 60명 이상의 직원이 있었음

에도, 보조판사와 지방법원 판사는 ZTE USA 사와 이들 직원과의 관계의 성

격에 대하여 판단하지 않았고, 또한 ZTE USA 사가 이들 직원에 대하여 행사

할 수 있는 통제권의 유형에 대해서도 판단하지 않았으며, ⅵ) 다만 보조판

 90) Id. pp.10-11.

 91) Id. pp.11-12.
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사는 ZTE USA 사가 당해 콜 센터에 풀타임으로 근무하는 직접 고용한 감독

관 2명을 두고 있었다고 언급하였는데, Cray 판결에 의하면 이들 감독관들

의 존재는 당해 콜 센터가 ZTE USA 사의 장소로 판단할 수 있도록 하는 증

거가 될 수 있다고 언급하였다.92) 

그러나 연방순회항소법원은 보조판사는 ① ZTE USA 사가 콜 센터의 사무

실을 소유 혹은 임대하고 있었는가의 여부, ② ZTE USA 사가 콜 센터의 사

무실 내의 여러 장비들을 소유하고 있었는가의 여부, ③ 콜 센터의 간판에 

이 장소가 ZTE USA 사가 소유하고 있는 장소라는 것을 알리고 있었는가의 

여부, ④ 콜 센터의 위치가 ZTE USA 사에 의하여 특정되었는가의 여부도 판

단하지 않았기 때문에, 원고가 당해 콜 센터가 피고의 장소에 해당하는가의 

여부에 대한 증명책임을 부담한다는 이 판결의 관점에서, 이러한 다양한 사

실이 환송심에서 다시 판단되어야 한다고 강조하였다.93) 

3. ZTE 판결의 의미와 시사점

ZTE 판결은 피고가 자신에게 제기된 특허침해소송이 당해 소송의 재판적

으로 인정될 수 없다는 재판적 항변권을 주장한 경우, 특허침해소송 재판적

의 증명책임은 원고가 부담한다고 명시적으로 판결하였다는 점에서 의의가 

있다.94) 연방대법원의 TC Heartland 판결 선고 이후 피고가 재판적 항변권

을 주장할 경우 누가 당해 특허침해소송의 재판적 증명책임을 부담하는가에 

대하여 논란이 있었는데, 연방순회항소법원은 ZTE 판결을 통하여 이에 대하

여 판시함으로써 그 동안 이어져 온 논란을 정리하고자 하였다. ZTE 판결은 

피고가 재판적 항변권을 주장할 경우 특허침해소송 재판적에 대한 증명책임

을 특허침해소송을 제기하는 원고에게 부담시킴으로써, 피고에게 유리한 법

 92) Id. pp.11-12.

 93) Id. p.12.

 94) Schwartz, Bryan, “Federal Circuit Rules That Plaintiff Bears Burden Of Proving Proper 

Patent Venue”, Lexology, May 14 2018, <https://www.lexology.com/library/ 

detail.aspx?g=03bc45c4-fb49-4efa-8b00-ead0039fa4bc>, 검색일: 2019.8.30.
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리를 채택하였다.95) 이런 측면에서 ZTE 판결은 특허침해소송 재판적의 인

정범위를 제한하려고 하였던 TC Heartland 판결에서의 연방대법원의 취지

를 사법적으로 실천한 판결이라고 평가할 수 있다.96) 

ZTE 판결에서 연방순회항소법원은 이 사건 법적 쟁점인 특허침해소송 재

판적에 대한 증명책임의 부담주체를 판단하기 위한 전 단계로서, 이를 규율

하는 법은 연방순회항소법원이라고 판결하였다.97) 연방순회항소법원이 이

러한 판결을 한 것은 1982년 연방순회항소법원 설립 이전에 미국 지역순회

항소법원들이 특허침해소송 재판적의 증명책임에 대하여 각각 나름의 법리

를 가지고 있었지만, 이들의 법리가 통일되어 있지 않았기 때문에, 이 시점

을 기준으로 미국 전역에서 통용되는 통일적인 법리를 채택하기 위한 사전

적인 포석이라고 분석할 수 있다. 특히 연방순회항소법원은 그 설립 이후 이 

쟁점에 대하여 한 번도 판단한 적이 없다는 것을 인정하면서, 이 쟁점에 대

한 판시이유로 제1순회항소법원, 제7순회항소법원, 제9순회항소법원이 동

일한 법리를 채택하였다는 것과 미국 의회의 소송절차법 제1400조(b)의 입

법취지가 특허침해소송 재판적의 인정범위를 제한하려고 하였다는 것을 들

었다.98) TC Heartland 판결의 취지에 따라서 이 사건 법적 쟁점에 대한 결론

을 내려야 하는 연방순회항소법원의 입장을 고려하면, 연방순회항소법원이 

자신의 판결의 근거로 들고 있는 이유들은 나름 타당하다고 생각된다. 

특히 ZTE 판결에서 눈여겨 볼 점은, 연방순회항소법원이 지방법원으로 

하여금 HC Heartland 판결 선고 이후 판시된 자신의 선례인 Cray 판결이 소

 95) Fort, Ann G. et al., “Mandamus for the rest of us―The Federal Circuit continues its 

trend of clarifying patent venue post-TC Heartland”, Lexology, May 18 2018, 

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6b7ab076-424a-48af-b569-670b70

042ed4>, 검색일: 2019.8.30. 

 96) Jones, Brian A. & Parikh, Amol, “Federal Circuit Continues Trend of Strict 

Adherence to Language of Patent Venue Statute”, Lexology, June 28 2018, 

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=206a41a5-fdee-4615-8f06-08bc81

9177aa>, 검색일: 2019.8.30. 

 97) HTC Corp., Case No. 18-130, p.8.

 98) Id. pp.8-9.
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송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “일정하고 확립된 영업소”의 인정기준으

로 제시한 세 가지 요건에 근거하여, 이 사건에서 “일정하고 확립된 영업소”

의 인정여부를 다시 판단하라고 하였다는 점이다.99) 특히 환송심에서 지방

법원은 Cray 판결이 제시한 세 번째 요건을 판단함에 있어서, ① iQor US 사

의 콜 센터에 고용된 60명 이상의 직원과 ZTE USA 사의 관계의 법적 성격, 

즉 ZTE USA 사가 콜 센터에 고용된 60명 이상의 직원에 대하여 통제권을 행

사할 수 있는가의 여부, ② ZTE USA 사가 콜 센터에 둔 감독관 2인에 근거하

여, 콜 센터를 피고의 장소라고 판단할 수 있는지의 여부, ③ ZTE USA 사가 

콜 센터의 사무실을 소유 혹은 임대하고 있었는지의 여부, ④ ZTE USA 사가 

콜 센터의 사무실 내의 여러 장비들을 소유하고 있었는지의 여부, ⑤ 콜센터

의 간판에 이 장소가 ZTE USA 사가 소유하고 있는 장소라는 것을 알리고 있

었는지의 여부, ⑥ 콜 센터의 위치가 ZTE USA 사에 의하여 특정되었는지의 

여부 등을 판단하여, Texas 주 동부지구 지방법원이 당해 소송의 재판적으

로 인정할 수 있는가에 대한 결론을 내릴 것으로 예상된다.100) 이러한 측면

에서 ZTE 판결은 연방대법원의 TC Heartland 판결의 취지에 입각하여 선고

된 연방순회항소법원 Cray 판결의 취지에도 부합하는 판결이라고 평가할 수 

있다. 

연방대법원의 TC Heartland 판결은 연방순회항소법원의 VE Holdings 판

결이 선고된 이후 미국 특허침해소송 재판적에 대한 법리가 지나치게 특허

권자에게 유리하게 설정되어 있어서, 이를 특허권자가 악용하는 것에 대하

여 강한 법적 제재를 가하려고 하였던 취지를 가지고 있다. 이러한 TC 

Heartland 판결의 취지하에 ZTE 판결은 침해자가 재판적 항변권을 주장한 

경우 이에 대한 증명책임을 특허권자인 원고가 부담한다고 판시함으로써, 

결과적으로 미국 특허침해소송 재판적의 법리에서 피고에게 유리한 또 하나

의 법리를 채택하였다. 결국 현재 미국 특허침해소송 재판적 법리에 대하여 

선고되고 있는 연방순회항소법원 판결들은 모두 TC Heartland 판결의 취지

 99) Id. pp.10-12.

100) Id. pp.11-12.
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와 영향력하에서 선고되고 있다고 해도 과언이 아니다. 이런 측면에서 연방

대법원의 TC Heartland 판결은 미국 특허침해소송 재판적 법리에 대한 새로

운 패러다임을 열고 있는 판결이라는 상징적인 의미가 있다.101) ZTE 판결이 

선고된 바로 다음날에 판시된 연방순회항소법원의 BigCommerce 판결도 이

러한 TC Heartland 판결의 취지를 반영하고 있다.

 

 

Ⅳ. BigCommerce 판결

1. 사건의 경과와 지방법원의 판결

Diem LLC 사와 Express Mobile 사는 각각 BigCommerce 사를 상대로 

Texas 주 동부지구 지방법원에 특허침해소송을 제기하였다.102) BigCommerce 

사는 Texas 주에 법인을 설립하였고, Texas 주 “Austin”에 기업의 본부

(headquarter)에 해당하는 “등록 사무소(registered office)”를 두고 있었다.103) 

특히 “Austin”은 Texas 주 서부지구 지방법원이 관할하는 지역에 속하고, 

BigCommerce 사는 Texas 주 동부지구 지방법원이 관할하는 지역에는 별도

의 영업소를 두지 않았다.104) 두 사건이 지방법원에서 진행되던 중 2017년 5

월 22일, 연방대법원의 TC Heartland 판결이 선고되었고, BigCommerce 사

는 연방대법원의 TC Heartland 판결과 Stonite Products 판결에 의하면, 자

신은 Texas 주 서부지구 지방법원이 관할하는 지역에 거주한다는 이유로, 

Diem LLC 사를 상대로 소송각하신청을 하였고, Express Mobile 사를 상대

로는 Texas 주 서부지구 지방법원으로의 소송이송신청을 하였다.105) Diem 

LLC 사 사건에서, 보조판사는 소송각하신청을 기각하는 결론을 제시하였고, 

101) Anderson, supra note 20, p.1594.

102) In re Bigcommerce, Inc., No. 18-112, p.2 (Fed. Cir. May 15, 2018).

103) Id. p.2.

104) Id. p.2.

105) Id. p.3.
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지방법원은 Texas 주 동부지구 지방법원은 당해 소송의 재판적으로 인정된

다는 이유로, 이를 받아들였다.106) 지방법원은 그 이유를 “국내기업”의 경우

에는 법인이 설립된 주에서 거주하는 것으로 판단되기 때문에, “하나의 지방

법원 이상을 가지는 주(state contains more than one judicial district)”에서, 피

고기업은 각각 지구 지방법원이 관할하는 지역에서 거주하는 것으로 판단할 

수 있다고 설명하였다.107) Express Mobile 사 사건에서, 보조판사는 Texas 

주 동부지구 지방법원은 당해 소송의 재판적으로 인정된다는 이유로, 이송

명령신청을 기각하였다.108) BigCommerce 사는 연방순회항소법원에 

“mandamus”를 신청하였다.

2. 연방순회항소법원의 판결

연방순회항소법원은 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 특허침해소송 

재판적의 적절성여부를 판단함에 있어서, 피고기업이 여러 지구 지방법원

(multiple judicial districts)이 속해 있는 특정 주에 법인을 설립하였을 경우에

는, 피고기업은 “주된 영업소(principle place of business)”가 소재하는 하나의 

지구 지방법원이 관할하는 지역에서만 거주하고 있다고 판단할 수 있고, 만

일 피고기업이 법인을 설립한 주내에 주된 영업소를 두지 않았다면, 기업설

립신청을 하면서 지정한 “등록사무소(registered office)”가 소재하는 지역을 

관할하는 지구 지방법원에 거주하는 것으로 판단할 수 있다고 판결하였

다.109) 연방순회항소법원은 이 사건에서 BigCommerce 사는 Texas 주 서부

106) Id. p.3.

107) Diem LLC v. BigCommerce, Inc., No. 6:17-cv-00186, 2017 WL 3187473, p.*2 (E.D. 

Tex. July 26, 2017). 

108) Express Mobile, Inc. v. BigCommerce, Inc., No. 2:17-cv-00130, slip op. p.1 (E.D. 

Tex. Nov. 8, 2017). 

109) Bigcommerce, Inc., No. 18-112, pp.2, 6, 13. 특히 연방순회항소법원은 소송절차법 

제1400조(b)가 규정하는 “resides”의 해석에 있어서, 다수의 지구 지방법원을 보유하고 

있는 특정 주에 미국 “국내기업(domestic corporation)”이 법인을 설립하였을 경우, 모

든 지구 지방법원이 관할하는 지역에서 피고기업이 거주한다고 판단할 수 없다고 언급
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지구 지방법원이 관할하는 지역인 “Austin”에 “주된 영업소”와 “등록 사무소”

를 두고 있지만, Texas 주 동부지구 지방법원이 관할하는 지역과는 어떠한 

연관성이 없기 때문에, 당해 소송의 재판적은 Texas 주 서부지구 지방법원

이 인정된다고 판시하였다.110) 결국 연방순회항소법원은 Diem LLC 사 사건

에서 소송각하신청을 기각한 지방법원 판결과 Express Mobile 사 사건에서 

소송이송신청을 기각한 지방법원 판결을 파기하고, 자신의 판시사항에 따라 

지방법원에서 절차가 진행되도록, 이 사건을 지방법원으로 환송한다고 판시

하였다.111) 연방순회항소법원은 그 이유를 다음과 같이 설명하였다.

(1) 소송절차법 제1400조(b)의 문언은 자신의 판결을 지지함

연방순회항소법원은 ⅰ) 소송절차법 제1400조(b)는 특허침해소송은 피고

가 거주하는 지역의 “지방법원(the judicial district)” 혹은 피고가 특허침해행

위를 하였고 일정하고 확립된 영업소를 둔 지역의 “지방법원(the judicial 

district)”에 제기될 수 있다고 규정하고 있는데, ⅱ) 여기서 “the judicial 

district”라는 어구는 연방대법원의 2004년 Rumsfeld 판결, 2010년 Hertz 판

결, 2014년 NLRB 판결의 판시사항을 유추하면, 특정 주에 속하는 “모든 지

함으로서, 이 판결의 판시사항도 국내기업의 경우에만 적용된다고 강조하였다.

110) Id. p.13.

111) Id. pp.5-6, 13. 연방순회항소법원은 ⅰ) 소송절차법 제1406조(a)에 근거하여 당해 소

송에 제기된 지방법원이 재판적으로 적절하지 않다는 이유로 신청된 “mandamus”는 

“예외적인 상황”에서만 인정될 수 있는데, ⅱ) 선례인 2017년 9월 21일 선고된 Cray 판

결과 2017년 11월 15일 선고된 In re Micron Technology, Inc., 875 F.3d 1091 (Fed. 

Cir. 2017) 판결은 소송절차법 제1406조(a)에 근거하여 신청된 “mandamus”에는 예외적

인 상황이 존재한다고 판시하면서, 그 이유에 대하여 연방대법원의 TC Heartland 판결

의 영향력으로 인하여 발생한 법적 문제에 대하여 답하여야 할 필요성이 있다고 설명하

였고, ⅲ) 또한 TC Heartland 판결 선고 이후에 소송절차법 제1400(b)의 해석에 있어서, 

다수의 지구 지방법원을 가지고 있는 특정 주에 있어서, 피고기업이 그 특정 주에 법인

을 설립하였을 경우, 그 특정 주에 속하는 모든 지구 지방법원이 관할하는 지역에서 피

고기업이 거주한다고 판단할 수 있는가의 여부에 대하여, 여러 지방법원들은 서로 다른 

판시를 하고 있어서 이에 대한 법적 문제가 제기되었고, ⅳ) 이는 Cray 판결과 Micron 

판결에 의하여 “해결되지 않은 기본적인 법적 문제”로서 반드시 해결되어야 할 필요성

이 있기 때문에, “mandamus”를 통하여 해결되어야 하는 예외적인 상황에 해당한다고 

언급하였다. 
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구 지방법원”을 의미하는 것이 아니라, “특정 하나의 지구 지방법원(only one 

particular judicial district)”을 의미하는 것으로 해석되기 때문에, ⅲ) 피고 기

업이 각각의 지구 지방법원이 관할하는 모든 지역에서 거주하는 것으로 판

단할 수 있다는 지방법원 해석은, 소송절차법 제1400조(b)의 문언적 근거가 

없다고 지적하였다.112) 

또한 연방순회항소법원은 자신의 판결은 소송절차법 제1400조(b)의 문언

적 구조에 의하여 지지된다고 강조하였다.113) 그 이유에 대하여 연방순회항

소법원은 ① 소송절차법 제1400조(b)의 명문에서 “resides”라는 단어 뒤에 

“쉼표”와 함께 접속사 “or”를 사용하고 있는 것은 “the judicial district”라는 

단어가 소송절차법 제1400조(b)의 해석에 있어서 “피고가 거주하는 지역의 

지방법원”이라는 재판적을 “피고가 특허침해행위를 하였고 일정하고 확립된 

영업소를 둔 지역의 지방법원”이라는 재판적과는 다른 방식으로 해석할 수 

있는 근거가 되고, ② 이런 측면에서 미국 의회는 소송절차법 제1400조(b)를 

입법하면서, 피고가 거주하는 지역의 “하나의 지방법원(one judicial district)”

과 피고가 특허침해행위를 하였고 일정하고 확립된 영업소를 둔 지역의 “어

느 지방법원(any judicial district)”에 특허침해소송이 제기될 수 있다는 것을 

염두에 두었다고 설명하였다.114)

(2) 소송절차법 제1400조(b)의 입법사와 입법목적은 자신의 판결을 지

지함

연방순회항소법원은 그 이유에 대하여, ⅰ) 미국 소송절차법 역사상 최초

로 특허침해소송에 대한 특별재판적 규정을 도입한 1897년 소송절차법은 

“피고가 거주자로 있는 지역의 지방법원(the district)” 혹은 “피고가 자연인, 

112) Id. p.7. 특히 연방순회항소법원은 Hertz Corp. v. Friend, 559 U.S. 77, 93 (2010) 판결

에서, 연방대법원은 소송절차법 제1332조가 규정하는 “주된 영업소(principal place of 

business)”에서 “place”는 “하나의 장소(single place)”를 의미한다고 판결하였다는 것을 

강조하였다.

113) Id. p.7. 

114) Id. p.7. 
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동업자, 기업인 경우에는 특허침해행위를 한 일정하고 확립된 영업소를 둔 

지역의 어떤 지방법원(any district)”에도 특허침해소송이 제기될 수 있다고 

규정하였고, ⅱ) 연방대법원의 1957년 Fourco Glass 판결에 의하면, 1948년 

미국 의회는 이 규정을 현재와 같이 소송절차법 제1400조(b)에 규정하면서, 

1897년 소송절차법 규정과 실질적으로 동일한 내용을 규정하였지만, ⅲ) 이

와 달리 1952년 개정 소송절차법상 보통재판적 규정인 소송절차법 제1391

조(c)는, 기업은 ① 법인이 설립된 지역의 지방법원, ② 영업을 하기 위하여 

라이선스계약을 체결한 지역의 지방법원, ③ 실제로 영업을 하고 있는 지역

의 지방법원에서 소송을 제기당할 수 있고, 이러한 지방법원들이 관할하는 

지역에 거주하는 지역으로 판단될 수 있다고 규정하고 있었고, ⅵ) 당시 미

국 의회는 특별재판적 규정에 있어서는 기업의 거주의 의미를 제한하려는 

태도를 취하였던 것에 반해, 보통재판적 규정에 있어서는 기업의 거주의 의

미를 확장하려는 태도를 취하였기 때문에, 결국 미국 의회는 1952년 소송절

차법상 보통재판적 규정에서는 잠재적으로 다양한 지구 지방법원에서 피고

기업이 거주할 수 있다는 것을 의도하였지만, 특별재판적 규정에 대해서는 

이를 의도하지 않았다고 설명하였다.115) 

(3) 연방대법원의 Stonite Products 판결은 자신의 판결을 지지함

연방순회항소법원은 그 이유에 대하여, ① Stonite Products 판결의 사실

관계에 의하면, 특허권자는 Pennsylvania 주에 법인을 설립하였지만, 각각 

다른 지구 지방법원이 관할하는 지역에 주된 영업소를 두고 있는 두 기업을 

상대로 Pennsylvania 서부지구 지방법원에 특허침해소송을 제기하였고, ② 

Pennsylvania 서부지구 지방법원은 두 기업 중 Pennsylvania 동부지구 지방

법원에 주된 영업소를 두고 있는 기업인 Stonite Products 사에 대한 소송을 

각하하였으며, ③ 항소에서 제3순회항소법원은 특정 주 내 다른 지구 지방법

원이 관할하는 지역에 거주하는 두 기업을 피고로 하는 소송은 어느 지구 지

115) Id. p.8. 
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방법원에서라도 제기될 수 있다는 보통재판적 규정에 근거하여, Stonite 

Products 사에 대한 소송의 재판적은 Pennsylvania 서부지구 지방법원이 적

절하다는 이유로, 지방법원 판결을 파기하였지만, ④ 연방대법원은 제3순회

항소법원과는 달리 특별재판적 규정을 적용하여, Stonite Products 사는 주

된 영업소를 둔 Pennsylvania 동부지구 지방법원이 관할하는 지역에서 거주

하기 때문에 Pennsylvania 동부지구 지방법원에는 재판적이 인정되지만, 

Pennsylvania 서부지구 지방법원이 관할하는 지역에는 일정하고 확립된 영

업소를 두지 않아 Pennsylvania 서부지구 지방법원에는 재판적이 인정되지 

않는다고 판단하였고, ⑤ 연방대법원은 그 이유를 미국 의회는 특허침해소

송에 대한 지방법원의 관할권을 정의하기 위하여 1897년 소송절차법에 특별

재판적 규정을 도입하면서, 이 규정이 언급하는 지방법원 이외의 지방법원

에 특허침해소송 재판적이 인정될 수 있다는 것을 의도하지 않았다고 설명

하였는데, ⑥ 결국 Stonite Products 판결에 의하면, 다수의 지구 지방법원이 

있는 미국 특정 주에 법인을 설립한 기업은, 그 주내의 모든 지구 지방법원

이 관할하는 지역에서 거주하는 것이 아니라는 것이 분명하다고 설명하였

다.116)

(4) 피신청인의 주장에 대한 배척

항소에서 피신청인은 소송절차법 제1400조(b)의 적용범위를 좁혀서 해석

하는 방법은, 다양한 지구 지방법원을 보유하고 있는 주에서 이 조항을 적용

하는 어려움을 유발할 수 있다고 주장하였다.117) 연방순회항소법원은 피신

청인의 주장을 배척하면서, 그 이유에 대하여 ① 이 사건 법적 쟁점에 대한 

해답은 특정 주내에 피고기업이 “주된 영업소”를 두고 있는가의 여부에 달려 

있고, 따라서 주된 영업소가 소재하는 지역을 관할하는 특정 지구 지방법원

116) Id. pp.9-10. 

117) Id. p.11. 특히 피신청인은 피고기업이 법인을 설립한 주내의 지역에서 주된 사무소 

혹은 “그 외의 거주에 대한 징표(other indicia of inhabitance)”를 가지고 있지 않거나, 

특정 주내의 하나의 지구 지방법원 이상에서 “사업시설(facilities)”을 두고 있는 경우의 

예를 들었다.
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이 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 특허침해소송의 재판적으로 적절하

며, ② 이런 측면에서 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 “resides”의 의미

의 해석에 있어서, “주된 영업소”라는 것은 소송절차법 제1400조(b)가 규정

하는 또 하나의 재판적인 “일정하고 확립된 영업소”와는 명확하게 구분되는 

법적 개념이고, ③ 만약 특정 기업이 법인을 설립한 특정 주내에 주된 영업

소를 두지 않았다면, 법인설립을 위하여 등록신청서에 기재한 “등록사무소”

가 소재하는 지역을 관할하는 지구 지방법원에 거주한다고 판단할 수 있는

데, ⑤ 그 이유는 특정 주에 법인을 설립하는 기업은 보편적인 기업설립요건

으로 자신의 “물리적 존재(physical presence)”를 표시하기 위하여 그 주내의 

등록사무소를 특정하여야 하는데, 만일 피고기업이 법인을 설립한 주내에 

주된 영업소를 두지 않았다면, 그 주내의 등록사무소가 일반대중으로 하여

금 그 기업이 거주하는 지역을 판단할 수 있도록 한다고 설명하였다.118) 

3. BigCommerce 판결의 의미와 시사점

BigCommerce 판결은 다수의 지구 지방법원을 보유하고 있는 특정 주내

에 피고기업이 법인을 설립하였을 경우, 특허침해소송의 재판적은 피고기업

의 법인이 설립된 특정 주내의 모든 지구 지방법원에 인정되는 것이 아니라, 

피고기업의 주된 영업소 혹은 등록사무소가 설치된 지역을 관할하는 특정 

하나의 지구 지방법원에만 인정된다고 명시적으로 판시하였다는 점에서 의

의가 있다.119) TC Heartland 판결 선고 이후, 미국에서는 California 주, 

New York 주, Texas 주와 같이 다수의 지구 지방법원을 보유하는 주에 피

118) Id pp.11-13. 연방순회항소법원은 1894년 Galveston, H. & S.A. Ry. Co. v. 

Gonzales, 151 U.S. 496, 504 (1894) 판결에서, 연방대법원은 특정 기업의 거주는 그 기

업의 서류가 보관되어 있고, 사업상 계약을 체결하는 법인이 설립된 지역에 “주된 사무

소”가 존재하는가의 여부에 달려 있다고 언급하였다고 강조하였다. 

119) DeVoogd, Andrew H. & Faillaci, Anthony E., “Federal Circuit clarifies that patent 

venue is proper only in a single judicial district within a multi-district state”, 

LEXOLOGY, May 23 2018, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g= 

6bff1f3c-9845-4a72-8f48-afcd8ff76cba>, 검색일: 2019.9.1. 
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고가 법인을 설립한 경우,120) 그 주에 속해 있는 모든 지구 지방법원에 피고

기업이 거주한다고 판단할 수 있는가의 여부라는 법적 문제가 제기되었고, 

이에 연방순회항소법원은 BigCommerce 판결에서 이를 해결하고자 하였

다.121) 결국 BigCommerce 판결은 미국 특허침해소송 재판적에 대한 새로

운 법리를 채택한 TC Heartland 판결에서의 연방대법원의 취지에 부합하도

록, 미국에서 제기되는 특허침해소송 재판적의 인정범위를 제한하려고 하였

다는 점에서 중요한 의미가 있다.122) 이런 측면에서 BigCommerce 판결은 

특허침해소송을 제기하려는 원고에게는 불리하지만, 자신의 주된 영업소 혹

은 등록사무소가 소재하는 지역을 관할하는 지방법원에서 특허침해소송을 

수행할 수 있게 된 피고에게는 유리한 판결이라고 평가할 수 있다.123)

BigCommerce 판결은 자신의 판결을 지지하기 위한 논거로, Stonite 

Products 판결에서 연방대법원의 판시사항, 즉 피고기업은 주된 영업소를 

두고 있는 Pennsylvania 동부지구 지방법원이 관할하는 지역에서 거주하는 

것으로 판단되어 Pennsylvania 동부지구 지방법원에는 재판적이 인정되지

만, Pennsylvania 서부지구 지방법원이 관할하는 지역에는 피고기업이 주된 

영업소와 일정하고 확립된 영업소를 두지 않아 Pennsylvania 서부지구 지방

법원에는 재판적이 인정되지 않는다고 언급한 것을 인용하였다.124) 연방순

회항소법원은 TC Heartland 판결의 취지에 따라 특허침해소송 재판적의 인

120) California 주에는 북부지구, 남부지구, 중부지구, 동부지구 지방법원의 4개의 지구 지

방법원이 있다. 그리고 New York 주와 Texas 주에는 각각 북부지구, 남부지구, 동부지

구, 서부지구 지방법원의 4개의 지구 지방법원이 있다. 

121) Fraizer, Tamara & Schwartz, Bryan, “U.S. Corporate Defendants Incorporated In 

Multi-District States Reside Only In A Single District For Patent Venue Purposes”, 

LEXOLOGY, May 15 2018, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g= 

c301f576-2622-4e38-ba56-e07a6fc1f755>, 검색일: 2019.9.1. 

122) Fort, Duncan III, Halsey & Blyth, supra note 95.

123) Kohm, Bryan A. & McMichael, Jonathan T., “In re BigCommerce: Federal Circuit 

Continues to Limit the Scope of Proper Patent Venue”, LEXOLOGY, May 18 2018, 

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=606a3e3c-d76b-43ca-82b2-53a135

81232f>, 검색일: 2019.9.1. 

124) Bigcommerce, No. 18-112, pp.9-10. 
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정범위를 제한하기 위하여, 피고회사가 다수의 지구 지방법원을 보유하는 

특정 주에 법인을 설립한 사건에서, 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 

“resides”의 의미를 명확히 하기 위하여, Stonite Products 판결을 적절하게 

인용하였다고 생각된다.125) 특히 BigCommerce 판결은 소송절차법 제1400

조(b) 전단에 의하여 인정되는 재판적의 수와, 후단에 의하여 인정되는 재판

적의 수가 다를 수 있음을 강조하였다. 즉 연방순회항소법원은 소송절차법 

제1400조(b) 전단의 재판적인 “피고가 거주하고 있는 지역의 지방법원”과, 

소송절차법 제1400조(b) 후단의 재판적인 “피고가 특허침해행위를 하였고 

일정하고 확립된 영업소를 둔 지역의 지방법원”에 대하여, 전단이 규정하는 

지방법원은 “하나의 지방법원”을 의미함에 반하여, 후단이 규정하는 지방법

원은 “어느 지방법원”을 의미한다고 언급함으로써,126) 후단이 언급하는 지방

법원의 의미가 전단이 언급하는 지방법원의 의미보다 더 포괄적이라는 태도

를 취하였다.127) 이러한 연방순회항소법원의 해석에 의하면, 소송절차법 제

1400조(b) 전단만이 문제되는 사건에서는 재판적의 경합문제가 발생할 수 

없다.

특히 BigCommerce 판결은 피고회사가 법인이 설립한 주에 주된 영업소

를 두지 않았을 경우, 피고회사를 상대로 특허침해소송을 제기할 수 있는 지

방법원이 없게 되는 상황인 “재판적의 공백”을 해결하기 위하여, 이런 경우

에는 피고회사가 법인설립신청서에 기재한 “등록사무소”가 소재하는 지역을 

관할하는 특정 지구 지방법원이 재판적으로 인정된다는 법리를 채택하였

다.128) 이 법리는 TC Heartland 판결의 취지에 따라, 소송절차법 제1400조

(b)가 규정하는 “resides”의 의미를 제한해석으로써 발생할 수 있는 문제점에 

대하여 적절히 대응한 것이라고 생각된다.129) 나아가 BigCommerce 판결은 

자신의 판결이 선례인 HTC 판결에 부합하도록, 이 판결은 국내기업에만 적

125) Thomases et al., supra note 61. 

126) Bigcommerce, No. 18-112, p.7.

127) Fraizer & Schwartz, supra note 121.

128) Bigcommerce, No. 18-112, pp.12-13.

129) Kohm & McMichael, supra note 123.
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용된다는 것을 명확히 하였다.130) 즉 HTC 판결에서 연방순회항소법원은 외

국기업의 경우에는 소송절차법 제1400조(b)가 적용되지 않는다고 판시하였

기 때문에, BigCommerce 판결에서의 자신의 판시사항이 HTC 판결의 판시

사항에 반하지 않아야 하기 때문이다. 결국 BigCommerce 판결은 TC 

Heartland 판결에서의 연방대법원의 취지와 TC Heartland 판결 이후 선고된 

자신의 선례인 HTC 판결의 취지에 부합하는 판결이라고 평가할 수 있

다.131) 

BigCommerce 판결의 선고로 인하여, 특허괴물은 Texas 주 동부지구 지

방법원에 특허침해소송을 제기하기가 더 어렵게 되었다. 그 이유는 

BigCommerce 판결이 선고되기 이전에는 피고가 Texas 주에 법인을 설립하

였다면 피고는 Texas 주에 거주하는 것으로 판단되어, Texas 주 동부지구 지

방법원에 소송절차법 제1400조(b) 전단의 재판적이 인정될 수 있는 여지가 

있었지만, BigCommerce 판결이 선고된 이후에는 피고가 Texas 주에 법인

을 설립하였다고 하더라도 Texas 주 동부지구 지방법원이 관할하는 지역 내

에 주된 영업소 혹은 등록사무소를 두지 않았다면, Texas 주 동부지구 지방

법원에 소송절차법 제1400조(b) 전단의 재판적이 인정되지 않기 때문이다. 

결국 연방순회항소법원의 BigCommerce 판결은 연방대법원의 TC 

Heartland 판결의 취지에 따라 미국 특허침해소송 재판적의 인정범위를 제

한하는 판결이라는 점에서 의의가 있고, 여기서 나아가 특허괴물이 선호하

는 재판적인 Texas 주 동부지구 지방법원에 특허괴물이 특허침해소송을 제

기하는 것을 더욱 더 어렵게 하는 법적 환경을 조성하였다는 점에서 의의가 

있다. 이러한 BigCommerce 판결의 취지는 소송절차법 제1400조(b) 후단의 

재판적의 인정범위를 제한한 Cray 판결의 취지의 연장선에 있다고 생각

된다.

130) Bigcommerce, No. 18-112, p.6.

131) Miller, supra note 21, p.771.
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Ⅴ. TC Heartland 판결 이후 연방순회항소법원 판결 경향

연방대법원의 TC Heartland 판결 선고 이후, 특허침해소송 재판적과 관련

하여 제기된 다양한 법적 쟁점들을 해결하기 위하여, 연방순회항소법원은 

Cray 판결, HTC 판결, ZTE 판결, BigCommerce 판결에서, TC Heartland 판

결의 취지에 근거하여 특허침해소송의 재판적을 규율할 수 있는 다양한 법

리들을 채택하였다. 연방순회항소법원은 이들 판결에서 특허괴물이 선호하

는 것으로 유명한 재판적인 Texas 주 동부지구 지방법원에 과도하게 특허침

해소송이 제기되는 것을 저지하고, 결과적으로는 당시 미국 특허침해소송에

서 만연하였던 포럼쇼핑을 저지하고자 하였던 TC Heartland 판결의 취지에 

따라, 소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 특허침해소송 재판적의 인정기준

에 있어서 엄격한 태도를 취하였다고 분석할 수 있다.132) 특히 Cray 판결, 

ZTE 판결, BigCommerce 판결을 통하여, 연방순회항소법원은 특허권자가 

소송절차법 제1400조(b)가 규정하는 일정하고 확립된 영업소의 증명을 어렵

게 하는 기준인 3가지 요건으로 이루어진 “three part test”를 채택하였고,133) 

피고가 재판적 항변권을 행사하였을 경우 재판적에 대한 증명책임을 특허권

자인 원고에게 부담시켰으며,134) 특정 지방법원에 여러 개의 지구 지방법원

이 속해 있다면 피고의 주된 영업소 혹은 등록사무소가 설립되어 있는 특정 

하나의 지구 지방법원에만 재판적을 인정함으로써,135) 특허권자로 하여금 

자신이 선호하는 지방법원에 특허침해소송을 제기하는 것을 어렵게 하는 법

적 환경을 조성하였다.136) 즉 이 세 판결들은 특허침해소송 재판적에 대한 

법리를 피고에게 유리하게 설정하였다는 점에서 동일한 취지를 가지고 있

132) Ferguson, Brian E. & Couto, Amanda Do, “TC Heartland: One Year Later, One Year 

Clearer”, LEXOLOGY, May 24 2018, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g= 

39f5780e-2ac5-41ee-9db7-618171f933d2>, 검색일: 2019.9.1. 

133) In re Cray Inc., Case No. 17-129 (Fed. Cir. Sept. 21, 2017).

134) In re ZTE(USA) Inc., Case No. 18-113 (Fed. Cir. May 14, 2018).

135) In re Bigcommerce, Inc., Case No. 18-112 (Fed. Cir. May 15, 2018).

136) Fort et al., supra note 95.



이주환 ― 미국 연방대법원 TC Heartland 판결 이후 미국 특허침해소송 재판적 법리의 전개양상   115

다. 다만 HTC 판결에서 연방순회항소법원은 외국기업의 경우에는 94개 연

방 지방법원 어디에서라도 특허침해소송 재판적이 인정된다는 법리를 채택

함으로써,137) 기존의 “외국인 재판적 법리”에 근거하여 외국기업의 경우에 

발생할 수 있는 재판적의 법적 공백이라는 문제점을 해결하고자 하였고, 이

는 Cray 판결, ZTE 판결, BigCommerce 판결이 가지는 법리적인 의미와 다

소 차이점이 있다.138) 그러나 HTC 판결은 TC Heartland 판결이 구체적으로 

판시하지 않았던 법적 쟁점을 해결하려고 하였다는 점에서, TC Heartland 

판결의 미비점을 보완하는 판결이라는 중요한 의미를 가지고 있다고 생각

된다. 

이들 판결과의 연장선에서 연방순회항소법원은 특허침해소송 재판적에 

대한 피고의 항변권(venue defense)과 관련하여, 2017년 11월 15일에 Micron 

판결139)과 2018년 11월 14일에 Oath 판결140)을 선고하였다. Micron 판결에

서 연방순회항소법원은 연방대법원의 TC Heartland 판결이 선고되기 이전

에, 피고가 자신에게 특허침해소송이 제기된 지방법원이 재판적으로 인정되

지 않는다는 재판적 항변을 하지 않은 경우에, 피고가 재판적 항변권을 포기

한 것으로 판단하여야 하는가에 대한 법적 쟁점을 다루었다.141) 연방순회항

소법원은 TC Heartland 판결이 선고되기 이전에는 VE Hoildins 판결이 채택

한 법리가 적용되어, 피고가 재판적 항변을 하더라도 지방법원에 의하여 받

아들여지지 않았을 것이기 때문에, 피고가 TC Heartland 판결 선고 이전에 

재판적 항변을 하지 않았다고 하더라도, 재판적 항변권을 포기한 것으로 판

단할 수 없다고 판결하였다.142) Micron 판결은 TC Heartland 판결이 선고되

기 이전에는 피고가 재판적 항변권을 할 수 없었다는 판단에 근거하여, 피고

가 재판적 항변권을 포기한 것으로 판단할 수 없다고 판시하였다는 점에서, 

137) In re HTC Corp., Case No. 18-130 (Fed. Cir., May 9, 2018).

138) Fort et al., supra note 95.

139) In re Micron Technology, Inc., Case No. 17-138 (Fed. Cir. Nov. 15, 2017). 

140) In re Oath Holdings, Inc., Case No. 18-157 (Fed. Cir. Nov. 14, 2018).

141) Micron Technology, Inc., Case No. 17-138, p.2. 

142) Id. p.2.
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TC Heartland 판결의 취지가 충분히 반영된 판결이라고 평가할 수 있다.143) 

Oath 판결에서 연방순회항소법원은 피고가 연방대법원의 TC Heartland 

판결이 선고되기를 기다려 재판적 항변을 한 것에 대하여, 피고가 재판적 항

변권을 포기한 것으로 판단할 수 있는가라는 법적 쟁점을 다루었다.144) 연방

순회항소법원은 Micron 판결의 판시사항에 근거하여, 이 사건 소송 초기단

계에는 TC Heartland 판결이 선고되기 전이어서, 피고의 재판적 항변이 지

방법원에 의하여 받아들여질 수 없는 상황이었고, 이런 측면에서 TC Heart- 

land 판결이 선고되기 이전에 피고는 원고와 지방법원에 자신의 재판적 항

변이 받아들여질 수 있는가의 여부를 확인하기 위하여 TC Heartland 판결의 

선고를 주시하고 있다는 “통지”를 하였기 때문에, 피고가 TC Heartland 판결

이 선고되고 21일 만에 당해 소송이 제기된 지방법원이 재판적으로 인정될 

수 없다는 이유로 소송각하신청을 한 것은, 재판적 항변권에 대한 포기사유

가 될 수 없다고 판결하였다.145) Oath 판결은 피고가 특허침해소송 재판적

에 대한 법리를 변경할 수 있는 TC Heartland 판결이 선고되기를 기다려, 이 

판결이 선고된 후에 재판적 항변권을 행사한 것이 재판적 항변권의 포기로 

판단할 수 없다고 판시하였다는 점에서, Micron 판결의 연장선에서 TC 

Heartland 판결에서의 연방대법원의 취지가 잘 반영된 판결이라고 평가할 

수 있다.146)

결국 연방대법원의 TC Heartland 판결은 1990년 VE Holdings 판결이 선

고된 이후 약 27년 만에 미국 특허침해소송 재판적에 대한 법리를 새롭게 변

143) White, Ryan O. & Bautista, Philip R., “TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group 

Brands LLC Changed the Law on Where Patent Lawsuits May Be Properly Venued 

and Filed ― But Questions Linger as to Whether Corporate Defendants Can Now 

Successfully Challenge Venue Based Upon This New Law”, LEXOLOGY, November 

17 2017, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1125a513-6156-46d8-bef9- 

427c54d5cba7>, 검색일: 2019.9.1. 

144) Oath Holdings, Inc., Case No. 18-157, p.6.

145) Id. pp.8-10.

146) Wentzel, Douglas & Townes, Nicole R., “In Re Oath Holdings Inc.”, LEXOLOGY, 

November 14 2018, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cb142ebb- 

63eb-44c8-9b50-c5aca7b6c74b>, 검색일: 2019.9.2.. 
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경하였고, 이에 연방순회항소법원은 2017년 9월 21일 Cray 판결, 2017년 11

월 15일 Micron 판결, 2018년 5월 9일 HTC 판결, 2018년 5월 14일 ZTE 판

결, 2019년 5월 15일 BigCommerce 판결, 2018년 11월 14일 Oath 판결을 통

하여, TC Heartland 판결의 취지를 충실히 반영하고, TC Heartland 판결의 

미비점을 보완하는 판결을 선고함으로써, 이에 대한 법리를 새롭게 형성하

여 나가고 있다. 특히 연방순회항소법원은 이들 판결들을 통하여 전반적으

로 미국 특허침해소송 재판적에 대한 법리를 피고에게 유리하게 설정함으로

써, 미국 특허침해소송에서 포럼쇼핑을 효율적으로 저지할 수 있는 법적 환

경을 조성하고자 하였다. 결국 연방순회항소법원의 여섯 판결들은 TC 

Heartland 판결이 선고되고 약 1년 6개월 이내에 선고된 판결들로, TC 

Heartland 판결이 미국 특허침해소송 재판적 법리에 미치고 있는 영향력이 

그 만큼 크다는 것을 반증하고 있다. 앞으로 연방대법원의 TC Heartland 판

결은 미국 특허침해소송 재판적 법리의 역사에서 포럼쇼핑과 특허괴물의 남

용적 권리행사를 저지하려고 하였던 중요한 판결로 남을 것이다.147) 

Ⅵ. 결 론

최근 한 조사에 의하면, 연방대법원의 TC Heartland 판결이 선고된 시점

인 2017년 5월 22일을 기준으로 1년을 역산한 시점인 2016년 5월 23일부터 

2017년 5월 22일까지 미국 연방 지방법원에 제기된 전체 특허침해소송의 

38%가 Texas 주 동부지구 지방법원에 제기되었지만, 2017년 5월 22일 다음

날부터 1년이 경과한 2018년 5월 22일까지에는 전체 특허침해소송의 14%가 

Texas 주 동부지구 지방법원에 제기되었다고 한다.148) 이 통계자료에 근거

하면 TC Heartland 판결이 선고된 이후, Texas 주 동부지구 지방법원에 과

도하게 제기되었던 특허침해소송이 급격하게 감소함으로써, 그 동안 많은 

147) Bone, supra note 12, p.148.

148) Miller, supra note 21, p.782.
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문제점으로 지적되었던 Texas 주 동부지구 지방법원에서의 포럼쇼핑문제가 

어느 정도 해소되었다고 분석할 수 있다. 또한 동일한 조사에 의하면, 2016

년 5월 23일부터 2017년 5월 22일까지 특허괴물이 Texas 주 동부지구 지방

법원에 제기한 특허침해소송의 수는 290건이었지만, 2017년 5월 23일부터 

2018년 5월 22일까지 특허괴물이 Texas 주 동부지구 지방법원에 제기한 특

허침해소송의 수는 81건이라고 한다.149) 이 통계자료에 근거하면 TC 

Heartland 판결이 선고된 이후, 특허괴물이 Texas 주 동부지구 지방법원에 

제기한 특허침해소송이 상당히 감소함으로써, 연방대법원이 TC Heartland 

판결을 통하여 의도하였던, 특허괴물이 자신에게 친화적인 재판적으로 유명

한 Texas 주 동부지구 지방법원에 집중적으로 특허침해소송을 제기하고 있

었던 상황을 저지하려고 하였다는 것에 대한 실효성이 나타났다고 판단할 

수 있다. 결국 이 통계자료에 대한 분석을 종합하면, 연방대법원이 TC 

Heartland 판결에서 달성하고자 하였던 특허정책이 성공적이었다고 평가할 

수 있다. 이러한 TC Heartland 판결의 성과는 TC Heartland 판결이 선고되

고 약 4개월 만에 선고된 연방순회항소법원 Cray 판결의 선고에 힘입어 가

속화되었고,150) 연방순회항소법원의 Micron 판결, HTC 판결, ZTE 판결, 

BigCommerce 판결, Oath 판결 또한 특허침해소송 재판적에 대한 연방대법

원의 정책을 사법적으로 실천하려고 하였다.

특허괴물은 특허성이 낮은 것으로 평가되는 소프트웨어 관련 특허권을 기

반으로, 고액의 실시료를 획득하기 위하여 특허침해소송을 지속적으로 제기

하고 있다.151) 특히 특허괴물로부터 특허침해경고장을 수령하거나 특허침

해소송을 제기 당한 침해피의기업들은 이에 대응하기 위하여 고액의 비용을 

149) Id. p.788. 다만 이 조사에 의하면 자신의 특허발명을 실시하는 특허권자는 Texas 주 

동부지구 지방법원에 2016년 5월 23일부터 2017년 5월 22일까지 18건의 특허침해소송

을 제기하였고, 2017년 5월 23일부터 2018년 5월 22일까지 17건의 특허침해소송을 제

기하였다. 따라서 TC Heartland 판결의 선고 이전과 이후에 자신의 특허발명을 실시하

는 특허권자가 Texas 주 동부지구 지방법원에 제기하는 특허침해소송의 수에는 차이가 

없었다.

150) Anderson, supra note 20, p.1600.

151) Estall, supra note 14, p.1539.
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지출하여야 하기 때문에, 특허괴물의 권리행사는 기술혁신에 쓰여야 할 자

금이 소송비용과 변호사비용으로 불필요하게 소모되게 함으로써, 미국의 혁

신을 저해하고 있다는 비판을 받고 있다.152) 이에 연방대법원은 특허괴물에 

대한 영구적인 금지명령의 인정을 제한하려고 하였던 2006년 eBay 판결, 특

허괴물의 권리행사기반이 되는 소프트웨어 관련 특허발명의 특허대상적격

을 제한하려고 하였던 2010년 Bilski 판결과 2014년 Alice 판결, IPR 제도를 

통하여 착오로 등록된 소프트웨어 특허권을 적극적으로 무효화하고자 하였

던 IPR 제도에 대한 일련의 판결인 2016년 Cuozzo 판결, 2018년 Oil States 

판결, 2018년 SAS 판결 등을 통하여, 특허괴물의 남용적인 권리행사를 지속

적으로 견제하여 왔다. 이런 측면에서 미국 특허침해소송 재판적에 대한 TC 

Heartland 판결도 이러한 연방대법원 판결들과 동일한 취지를 가지고 있다. 

연방대법원의 특허괴물과의 전쟁은 현재에도 진행 중인 만큼, 앞으로 연방

대법원이 특허괴물의 전쟁에서 승리하기 위하여 특허법의 영역에서 어떠한 

법리를 새롭게 채택할지 기대가 된다. 

152) Id. pp.1540-41. 미국에서는 하나의 소송에서 증거거개시절차(discovery)를 진행하는 

것에만 1백6십만 달러가 소요되고, 최종판결을 선고받기가지 약 3백만 달러가 소요된

다. 특히 이 비용은 특허괴물이 선호하는 Texas 주 동부지구 지방법원에서는 더 증가된

다. 2011년에 특허괴물은 미국에서 2백9십억 달러라는 소송비용이 소모되도록 하였다.
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The Development of the Legal Principles on the Venue of 

the Patent Infringement Lawsuit in U.S. After the U.S. 

Supreme Court’s TC Heartland Decision

 ―Focused on the CAFC’s HTC Decision, ZTE Decision & 

BigCommerce Decision―

 Lee Joohwan

The Supreme Court's TC Heartland decision, in the interpretation of 

“resides” in Section 1400(b) of the judiciary and judical procedure law, 

had adopted a new legal principle that limits the scope of venue in the 

patent infringement lawsuit in the U.S. The TC Heartland decision was 

intended to address forum shopping which was prevalent in patent 

infringement lawsuits in the U.S. at the time, and to deter patent trolls 

from abusing their rights. After the TC Heartland decision, a variety of 

legal issues have been raised regarding the venue of patent infringement 

lawsuits. Therefore the CAFC has set the criteria for determining the 

recognition of “regular and established place of business” as prescribed 

by the Section 1400(b) in Cray decision, has decided a foreign 

corporation may be sued for patent infringement in any district in HTC 

decision, if venue is challenged, plaintiff holds the burden of proving 

proper venue in ZTE decision, and an entity incorporated in a state with 

multiple judicial jurisdiction does not resided in each jurisdiction for 

venue purposes in BigCommerce decision. These decisions can be 
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evaluated as the product of the CAFC which practised the purpose of the 

TC Heartland decision in a judicial manner.

Patent Infringement Lawsuit, Venue, TC Heartland Decision, HTC Decision, ZTE Decision, 

BigCommerce Decision, Forum Shopping, Patent Troll
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