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Robert Hails는 특허 침해 관련 고위험 사안에서, 미국 지방법원, 미국 

국제무역위원회(ITC), 미국 특허상표청 전반에 걸쳐 다각적 방어 

전략을 개발하면서 의뢰인을 대리합니다. 능숙한 ‘엔지니어링 

스토리텔러’로서, 난해한 기술을 이해하기 쉽게 정제할 수 있어, 

판사와 배심원단이 분쟁 대상 쟁점을 직관적으로 가늠할 수 있도록 

합니다. 

Bob은 법정에 정기적으로 출석합니다. 재판에서 기술 증인을 취하여 반대 심문하고, 

마크맨 공청회(Markman hearing)를 변론하고, 특허무효심판(inter partes review)에서 

구두 심리를 변론해 왔습니다. 그리고 연방특허항소법원에서 의뢰인의 승소를 변호해 

왔습니다. 

Bob은 컴퓨터 아키텍처, 집적 회로 설계, 반도체 제조, 이미지 센서, 디스플레이, 

인터넷 기반 소프트웨어 시스템, 통신, 비디오 코딩, 전력 시스템 등 다양한 전기 

엔지니어링 분야에서 뛰어난 깊이를 가지고 있습니다. 

경력 

소송 

학력 

■ 조지워싱턴대 로스쿨(George 

Washington University Law 

School) 법학 박사(J.D.) 우등 

졸업(with honors) 1993 

■ 메릴랜드대(University of 

Maryland) 전기공학 

이학사(B.S.) 1990 

자격 사항 

■ 컬럼비아 특별구 

■ 버지니아주 

■ 미국 연방특허항소법원 

■ 미국 텍사스주 동부지방법원 

■ 미국 버지니아주 동부지방법원 
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■ 지방법원, ITC 및 IPR에서 의뢰인의 승소건에 대한 연방특허항소심을 

변론했습니다. 모든 사건이 인용(승소)되었습니다. 

– MyMail, Ltd. v. ooVoo, LLC (2021) 

– Bracco Diagnostics Inc. v. Jubilant DraxImage (2021) 

– Bracco Diagnostics Inc. v. Int’l Trade Comm’n. (2021) 

– British Telcomm. v. IAC/InterActiveCorp (2020) 

■ 풍력 터빈 발전기의 제어 장치와 관련된 ITC 조사에서 피소된 의뢰인을 

변호했습니다. 노후화된 제어 장치에 의한 침해에도 불구하고 의뢰인이 미국 

시장에 머물 수 있게 한 제품 재설계를 포함한 기술적 변호를 주도했습니다. 가변 

속도 풍력 터빈 발전기, ITC 조사. 337-TA-1218. 

■ 컴퓨터로 제어되는 방사성 의약품 주입 시스템과 관련된 ITC 조사에서 피소된 

의뢰인을 변호했으며, 주장한 모든 청구항이 선행 기술에 비해 자명한 것으로 

선언되었습니다. 스트론튬-루비듐 방사성 동위원소 주입 시스템, ITC 조사. 337-

TA-1100. 

■ 다양한 온라인 서비스를 상대로 한 침해 소송으로부터 의뢰인들을 지방법원에서 

변호했습니다. Rule 12 단계에서 네 건의 특허가 무효로 판단되었습니다.  British 

Telecomm.v. IAC/InteractiveCorp, 1-18-cv-00366 (D.Del.). 

■ 브라우저 툴바 플러그인과 관련한 침해 소송으부터 의뢰인을 지방법원에서 

변호했습니다. Rule 12 단계에서 두 건의 특허가 무효로 판단되었습니다.  MyMail, 

Ltd. v. ooVoo, LLC, 5-17-cv-04487 (N.D. Cal.). 

■ 동영상 스트리밍 기법에 대한 특허 무효를 주장했습니다. Vimeo v. British 

Telecomm., IPR2019-00833. 

■ 컴퓨터로 제어되는 방사성 의약품 주입 시스템에 대한 두 건의 특허를 

무효화시켰습니다. Jubilant DraxImage v. Bracco Diagnostics, IPR2018-01448, -1449, 

-1450. 

■ 집적 회로 제작 기법에 대한 7건의 특허 무효를 주장했습니다. Renesas Elecs. v. 

Lone Star Silicon Innovations, IPR2017-01872, 1873, -1868, -01869, -01989, -02123, -

2124. 

■ 후면 조명 이미지 센서용 반도체 제조 기법에 대한 침해 소송으로부터 의뢰인을 

지방법원에서 변호했습니다. 특허들이 특허무효심판(inter partes review)에서 

무효화되었습니다. Sony Corp. v. Raytheon, IPR2016-00209, IPR2015-01201. 

특허 정보 

■ 미국 특허상표청, 등록 번호 

39,702 

 

중점 분야 
  

업종 

미디어 및 통신 

서비스 

지식재산 

경쟁금지 및 영업비밀 

특허 소송 

소프트웨어 

특허 심판 

특허심판원(PTAB) 

https://www.bakerlaw.com/services/media-telecommunications/
https://www.bakerlaw.com/services/intellectual-property/
https://www.bakerlaw.com/services/noncompete-and-trade-secrets/
https://www.bakerlaw.com/services/intellectual-property/patent-litigation/
https://www.bakerlaw.com/services/media-telecommunications/software/
https://www.bakerlaw.com/services/intellectual-property/patent-appeals/
https://www.bakerlaw.com/services/intellectual-property/patent-trial-and-appeal-board-ptab/
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■ 이미지 칩의 ‘4T’ 픽셀 센서에 대한 침해 소송으로부터 의뢰인을 지방법원에서 

변호했습니다. 침해가 아니라는 약식 판결과 선행 기술이 무효라는 법률상 

승소판결(JMOL)을 얻어 냈습니다. L-3 Comm. v. Sony, 1-10-cv-00734 (D.Del.). 

■ ITC에서 의뢰인을 변호하여 멀티포맷 메모리 카드 리더기에 대한 침해 소송을 

무산시켰습니다. 마이크로프로세서와 그 구성요소, ITC 조사. 337-TA-781. 

■ 멀티포맷 메모리 카드 리더기에 대한 특허를 특허무효심판(inter partes review)에서 

무효화시켰습니다. HP v. MCM Portfolio. IPR2013-00217. 연방특허항소법원에서 

IPR의 합헌성을 변호했습니다. MCM Portfolio v. HP, 15-1052. 

출원 

■ 아날로그 집적 회로 설계, 동영상 코딩 및 배전 시스템과 엔터프라이즈 관리 

시스템에 대해 의뢰인을 대신하여 출원 활동을 관리했습니다. 

집행 

■ 비실시 특허관리전문업체(NPE)는 물론 연구 개발에 대규모 지출을 하는 기업을 

비롯한 특허 집행 업체의 수익 창출 활동에 대응하여 의뢰인을 대리합니다. 

수상 및 멤버십 

수상 

■ 미국 Legal 500 

– 특허 분야에 추천 대상: 출원(재심사 및 등록 후 절차 포함) 

■ IAM Patent 1000: 세계 최고의 특허 전문 변호사 

– DC 메트로 지역: 특허 출원 분야에 선정(2016~2025) 

– DC 메트로 지역: 특허 소송 분야에 선정(2025) 

■ WIPR Insights: 미국 특허 순위 평가: 적극 추천 대상 – 다툼이 있는 소송(2024)  

멤버십 

■ 미국 지식재산법 협회(American Intellectual Property Law Association) 

■ 연방특허항소법원 변호사 협회(Federal Circuit Bar Association) 

  


