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서 언(547) .Ⅰ

대법원에서는 지난 년 특허 실용신안에 관한 심결취소소송 분야에서 대략 건2001 & 127ꡐ
정도의 판결이 선고되는 등 최근 지재권과 관련된 사건에 대해 양적인 면에서 상당한 정도

의 판결들이 선고되고 있다.1)

이에 따라 년 초 년 이상 처리되지 아니하였던 장기 미재건들이 대부분 처리되2001 3ꡐ
게 되었다 최근 선고된 주요 대법원 판결들을 열거하면 다음과 같다. .

청구범위 해석론과 관련하여 청구범위의 구성요건을 중시하고 균등론에 대한 요건을 보

다 명확히 정리한 다수의 판결이 선고되었고,2) 이용발명에서 선 특허발명과 동일한 발명

뿐 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우에도 그 권리범위에 속하는 것으로 보아 이용발명,

의 개념을 확대한 사례3)와 촉매를 사용한 후발명이 선행발명의 구성요건을 그대로 포함하,

고 선행발명의 일체성을 유지하는 경우에는 이용관계가 있는 것으로 볼 수 있다는 취지로

판시한 사례가 있다.4)

청구범위를 해석함에 있어 최근 선고된 판결은 특허발명의 일부 구성요건이 공지된 경

우 가 호 발명과 대비될 때에 공지된 구성요건 부분을 제외하여서는 아니 된다고 판시하였( )

고5) 가 호 발명이 공지기술이거나 이로부터 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도의 것이라, ( )

면 특허발명의 권리범위 속하지 않는다는 취지로 자유기술의 항변을 허용한 판례가 선고된

바 있다.6)

정정에 있어 실질적 변경의 판단은 특허실무에서 가장 어려운 부분 중의 하나라고 한

다 청구범위 감축과 실질적 변경의 관계에 대해 은 특허실무의 라 칭하여. 荒垣 深暗部ꡒ ꡓ
그 어려움을 토로하고 있다.7) 최근 대법원에서도 청구범위의 감축과 실질적 변경에 대해

논의가 이루어지고 있다.8)

그 간 의약발명에 있어서 약리효과를 명세서에 어느 정도 실증적으로 기재하여야 하는,

지가 의약발명 관련 심사 심판 및 소송에서 주된 쟁점이 되어 왔는데 최근의 판결은 그, ,

간의 논란을 정리하여 이 점에 관하여 명시적으로 밝힌 점에서 그 의미가 있다고 하겠다.9)

특허조사관실에서 전산검색하여 추산한 것 심리불속행 제외 이다 참고로 지난 년에는( ) . '2000

대략 건 년에는 대략 건이 선고된 것으로 추산되었다56 , '1999 15 .

구성요건을 중시한 판결로서는 대법원 선고 후 판결 선고2002. 2. 8. 2000 976 , 2001. 7. 27.

후 판결 선고 후 판결 선고 후 판결98 2658 , 2001. 6. 15. 2000 617 , 2001. 6. 1. 98 2856 , 2000.

선고 후 판결 등을 들 수 있다11. 14. 98 2351 .

균등론을 적용한 판결로서는 선고 후 판결 선고2001. 9. 28. 99 2204 , 2001. 8. 21. 98

후 판결 선고 후 판결 선고 후 판결522 , 2001. 6. 15. 98 836 , 2001. 6. 12. 98 2016 , 2000. 7.

선고 후 판결 등을 들 수 있다8. 97 2200 .
예를 들어 대법원 선고 후 판결 선고 후 판결 등을, 2001. 9. 7. 2001 393 , 2001. 8. 21. 98 522

들 수 있다.

대법원 선고 후 판결이다2001. 8. 21. 98 522 .

예를 들어 선고 후 판결 선고 후 판결, 2002. 2. 8. 2000 976 , 2001. 12. 24. 99 2181 , 2001. 6.

선고 후 판결 등을 들 수 있다15. 2000 617 .

예를 들어 대법원 선고 후 판결 선고 후 판결 등을, 2001. 12. 11. 99 62 , 2001. 10. 30. 99 710

들 수 있다.

면, ( ) 1052中山信弘 編著 註解 特許法 第二版 增補 荒垣

정정에 있어 청구범위 감축과 실질적 변경이 쟁점이 된 사건으로는 대법원 선2001. 12. 11.

고 후 판결이 있다 또한 심리불속행으로 처리되어 판결문은 나가지 않았으나 후99 2815 . 2001

사건 원심은 특허법원 선고 허 판결이다 또한 같은 쟁점이었다1082 ( 2001. 2. 23. 99 9038 ) .



이외에도 항고심판소에서의 심결이유가 새로운 거절이유인지 즉 심결이유가 주지에, ,

있어 거절이유와 부합하는지 여부가 쟁점이 된 판결10) 진보성 판단에서 명세서의 기재가,

참작되는지가 쟁점이 된 판결11) 이상 이하와 같이 상한이나 하한이 불명확한 수치한, ,˜ ˜

정이나 과 같이 을 포함하는 수치한정을 한 경우 청구범위 기재불비 여부와 그 청구0 10 0˜

범위의 해석방식이 쟁점이 된 판결12) 무효심판에 있어 제척기간에 관한 판결, 13) 권리범위,

확인심판에서 간접침해 여부의 여부가 쟁점이 된 판결14) 권리범위확인심판에서 가 호의, ( )

특정에 관한 판결15) 등은 검토할 만한 가치가 있을 것으로 생각된다.

본 에서는 최근의 대법원 판결 중 의미 있다고 생각되는 주요 판결들을 발췌하여 그稿

내용과 배경을 정리해 보고 기존의 축적된 관련 판결들과 비교하여 봄으로써 대법원 판결,

의 전체적인 동향을 제시해 보고자 한다.

청구범위 해석 일반론.Ⅱ

가 이전 판결의 대체적 경향.

특허발명의 효력이 미치는 범위에 대해 기술적 범위 권리범위 보호범위 등의 용어가, ,

사용되고 있다 기술적 범위와 보호범위에는 차이가 있다는 견해. 16)가 있으나 통설은 이들,

을 모두 같은 개념으로 보고 있다.17) 논의에 앞서 청구범위 해석과 관련된 기초 이론을 간

단히 정리해 본다.

청구범위를 해석하는 방식은 크게 중심한정주의와 주변한정주의의 해석방식으로 대별될

수 있는데 이 중 중심한정주의는 청구범위의 문언적 기재에 반드시 구애될 필요 없이 이, ,

것을 중심 으로 하여 그 바깥쪽에 일정한 넓이의 기술적 범위를 인정하는 이하로 축( ) (核 核

소해석하지 않는다 해석방식을 말한다 청구범위 문언해석론에 대비되는 확장해석론이라) .

할 수 있으며 독일이 그 대표적인 국가로 되어 있다 이전 대법원 판례에서 자주 등장하였, .

예를 들어 대법원 선고 후 판결 선고 후 판결, 2001. 11. 13. 99 2396 , 2001. 11. 27. 99 2143 ,

선고 후 판결 선고 후 판결 등을 들 수 있다2001. 11. 30. 2000 2958 , 2001. 11. 30. 2001 65 .

약리효과 관련된 판결들의 해설에 대해서는 강동세 인천지법부장판사 전 대법원 재판연구관( )

와 본인의 인 약리효과에 관한 명세서 기재정도 지식재산 을 참고 바란21 2002. 3.拙稿 ꡒ ꡓ
다.

대법원 선고 후 판결 선고 후 판결 등2001. 5. 29. 98 515 , 2001. 1. 4. 97 3494

대법원 선고 후 판결2001. 10. 30. 98 1136

대법원 선고 후 판결2001. 9. 7. 99 734

대법원 선고 후 판결 선고 후 판결2002. 4. 12. 99 2846 , 2001. 12. 27. 99 3047

대법원 선고 후 판결 선고 후 판결2001. 1. 30. 98 2580 , 2001. 6. 1. 98 1310

법원 선고 후 후 판결 선고 후 판결2001. 8. 21. 99 2372, 99 2389 , 2001. 9. 28. 99 2204 ,

선고 후 판결2002. 1. 11. 99 291

기술적 범위는 특허권자가 독점적으로 실시할 수 있는 범위로 특허청구범위에 기재된 그대

로로서 특허청에서 판단하는 영역인데 비하여 보호범위는 그 보다도 넓어 타인이 권한 없이,

실시할 때는 침해가 성립하는 영역까지 아우르는 영역으로 침해소송에서 법원이 판단하는 영

역이라는 설에 터 잡은 것이다.

면 등 참조 기타, 6 360 ,竹田和彦 特許 知識 理論 實際 第 版 中山信弘 著 工業所有權法の と

면( ) 378 379 , 12 YOU ME 558 559上 特許法 吉藤幸朔 特許法 槪說 第 版 特許法律事務所 譯˜ ˜

면 등 참조



던 발명 사상의 동일성 에 구애하여 권리를 폭넓게 보호해 주려는 경향ꡒ ꡓ 18)은 중심한정주

의의 특징적인 견해를 나타낸 것이라고 볼 수 있다.

이에 대해 주변한정주의는 청구범위의 기재로 정해지는 구역을 원칙적으로 기술적 범위

의 최대로 하고 예외로서 당해 구역과 실질적으로 동일하다고 인정되는 범위의 지근, ( )至近

범위 균등범위 포함 확장을 인정하는 해석방식을 말한다 청구범위 문언해석에 충실한 것( ) .

으로 미국이 그 대표적인 국가로 되어 있다 최근의 대법원 판례에서 쉽게 볼 수 있는 특. ꡒ
허청구범위의 구성요건 을 중시하려는 경향ꡓ 19)은 주변한정주의적인 해석방식의 하나라고

볼 수 있다.20)

청구범위 해석에 대한 판단 주체가 발명사상의 동일성에 구애하여 권리를 폭넓게 보호

하려는 견해를 취하냐 청구범위의 구성요건을 중시하려는 견해를 취하느냐에 따라 그 보호

범위의 광협에 당연히 차이가 있게 되고 이에 따라 침해 예정자의 대응 가호의 특정과 방어(

방법 도 달라지게 될 것이다 또한 출원단계에서도 출원인의 명세서 작성 방식과 출원경과) .

과정에서의 대응방법에도 커다란 영향을 주게 될 것이다.

우리나라에서 청구범위 해석에 대한 일반론을 제시한 초창기 판결을 보면 발명 사상, ꡒ
의 동일성 에 구애하여 권리를 폭넓게 보호해 주려는 경향을 보인 것으로 생각되는데 이,ꡓ
는 독일식의 일반적 발명사상론 적인 견해와 같은 것이라 할 수 있다.ꡒ ꡓ

일반적 발명사상론 은 청구범위에 기재된 문언을 발명이라는 추상적 기술적 사상을,ꡒ ꡓ
구현한 전형적인 지침으로만 파악하여 특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 구체적인

문언의 범위 뿐만 아니라 명세서 전체 문언으로부터 추출되는 기술적 사상을 포함하는 범위

까지 미치는 것으로 청구범위를 해석하는 방식이다 예를 들어 대법원 선고. , 1972. 5. 23.

후 등의 판결에서는 특허발명의 범위는 특허청구의 범위에 기재된 것 뿐 아니라 발명72 4 ꡒ
의 상세한 설명과 도면의 간단한 설명의 기재 전체를 일체로 하여 그 발명의 성질과 목적을

밝히고 이를 참작하여 그 발명의 범위를 실질적으로 판단하여야 할 것이요 특허청구의 범위

에 관한 기재에만 구애될 수 없는 것이다 고 하고 있다. .ꡓ 21)

이와 같은 해석방식 하에서 권리자는 문언의 기재에 미비점이 있더라도 그 보호가 두터

워지게 되며 청구범위 작성에 대한 부담이 경담되고 구제적 타당성을 쉽게 확보할 수 있, ,

게 될 것이다.

예전의 대법원 판결을 살펴보면 발명의 동일성의 범위를 판단함에 있어 청구범위 기, ,

재상의 표현에 구애받지 아니하고 청구범위에 내재하는 기술적 사상의 실체에 착안하여 판

단하되 양 발명이 동일하다는 것은 그 기술적 사상이 전면적으로 일치하는 것 외에도 부, ,

분적으로 일치하더라도 나머지 부분만이 별개의 발명을 이루지 않는 한 양 발명은 동일한

것이라고 판시한다.22) 이를 전제로 하여 특허발명과 침해대상물이 다소간에 차이가 있더,

독일식 일반적 발명사상론 과 유사한 것 같다 이하에서는 이와 같은 판례의 경향을.ꡒ ꡓ
일반적 발명사상론 으로 간주하여 구분해 본다.ꡒ ꡓ
이는 구성요건설 에 가까운 것 같다 이하에서는 이와 같은 판례의 경향을 구성요건.ꡒ ꡓ ꡒ

설 로 간주하여 구분해 본다.ꡓ
중심한정주의와 주변한정주의 해석방식의 장단점에 대해서는 후술하도록 한다.

이외에도 대법원 선고 후 판결 선고 후 판결 등 초창1973. 7. 10. 72 42 , 1973. 8. 31. . 72 43

기의 판결들을 들 수 있고 이러한 일반론은 선고 후 판결 등과 같이, 1995. 10. 13. 94 944 90

년대에 이르러까지 계속된다.

예를 들어 대법원 선고 후 판결 선고 후 판결 등을1985. 8. 20. 84 30 , 1995. 6. 9. 93 1940



라도 착상 효과 등에서 있어서 기술사상이 동일한 경우, 23) 침해대상물이 청구범위에 기재,

된 발명과 핵심적 기술사상이 동일하고 기술적 구성의 일부 변경으로 인해 그 작용효과가

오히려 감소된 경우24) 뿐만 아니라 핵심적 기술사상이 동일하되 구성요소의 변경이 작용,

효과상의 특별한 진보를 가져온 것이 아닌 경우25) 등은 해당 특허의 침해를 구성하는 것으

로 보고 있었다.

이러한 일반적 발명사상론 적인 해석방식에 의하면 청구범위의 문언은 특허발명의ꡒ ꡓ
보호범위의 을 한정하고 있을 뿐이어서 침해대상물이 문언범위 밖에 놓이더라도 특허발中心

명의 핵심적 기술사상을 포함하고 있는 한 당연히 특허침해로 될 수 있게 된다 청구범위.

해석에 있어 청구범위 기준의 원칙과 명세서 본문 참작의 원칙 등 문언해석의 일반론을ꡒ ꡓ
제시한 판결26)이 선고되고 나아가 균등물의 치환 내지는 단순한 설계변경이라는 취지의,

판결27)도 선고되어 있지만 년대를 지나 년대 말까지 구체적인 사안에 있어서 청구, 7&80 90

범위 해석론의 기준점을 제공하여 준 기초이론은 앞서 본 일반적 발명사상론 적인 견해ꡒ ꡓ
이었던 것으로 생각된다 위와 같은 일반적 발명사상론 적 경향의 판결은 최근에 와서. ꡒ ꡒ

들 수 있다.

예를 들어 대법원 선고 후 판결 등에서는 이 사건 등록고안과 가 호1978. 12. 26. 75 16 ( )ꡒ
고안을 대비하여 볼 때 양 자는 다소 상이한 점이 있으나 고안의 착상 구조 효과, , ..... , ,

에 있어서 동일성 있는 기술사상이라고 봄이 상당하다 는 취지로 판시한다. .ꡓ
예를 들어 대법원 선고 후 판결 선고 후 판결 등1993. 3. 23. 92 1493 , 1993. 3. 23. 92 1509

에서는 가 호 발명이 특허발명과 일부 기술적 구성이 다르다고 하더라도 그 기술적 구성( )ꡒ
의 핵심적인 부분이 동일하고 그 기술적 구성의 일부 변경으로 인해 그 작용효과가 오히려

감소된 경우에는 특허발명의 권리범위에 속한다 고 판시한다. .ꡓ
예를 들어 대법원 선고 후 판결에서는 이 사건 등록고안의 권리범1997. 10. 24. 96 1996 ꡒ

위에 비추어 이를 가 호 고안과 대비하여 보면 가 호 고안은 이 사건 등록고안의 핵심적( ) , ( )

인 기술사상을 포함하여 그와 동일 유사한 구성을 가지면서 긴 띠 모양의 본체 내부에 내장& ,

되는 접착용 심지만 양면접착심지 대신 단면접착 부직포를 사용한 차이가 있는바 이는 이,

사건 등록고안의 기술사상을 뛰어넘어 이 사건 등록고안보다 뛰어난 작용효과가 있다고 인정

할 정도의 새로운 고안이라고 할 수 없고 오히려 이 사건 등록고안이 속하는 기술 분야에서

통상의 지식을 가진 자가 필요에 따라 극히 용이하게 선택 실시할 수 있는 설계변경의 정도,

에 불과하다 할 것이므로 가 호 고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다 할 것이, ( )

다 고 하였다 이외에도 대법원 선고 후 판결 선고 후. . 1986. 12. 9. 86 22 , 1996. 11. 26. 96ꡓ
판결 선고 후 판결 선고 후 판결 등도 같은870 , 1997. 11. 28. 96 2333 , 1997. 4. 11. 96 146

취지이다.

이와 같은 견해의 초기 판결로는 대법원 선고 후 판결을 들 수 있다1988. 10. 11. 87 107 .

이외에도 선고 후 판결 선고 후 판결1992. 6. 23. 91 1809 , 1996. 12. 6. 95 1050 , 1997. 5.

선고 후 판결 선고 후 판결 등의 판결로 문언해석론의 일반28. 96 1118 , 1998. 4. 10. 96 1040

론이 정립된다 이들 판결에서는 특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서. ꡒ
의 특허청구의 범위 에 기재된 사항에 의하여 정하여진다 할 것이나 특허명세서의 기재 중' ' ,

특허청구의 범위 의 항의 기재만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 설사 알 수는 있더' '

라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우 특허청구의 범위 에 발명의 상세한 설명이나, ' '

도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허의 기술적 범위 내지 그

권리범위를 실질적으로 확정하여야 한다 고 한다. .ꡓ
선고 후 판결 선고 후 판결 선고1991. 11. 26. 91 509 , 1996. 9. 26. 94 1176 , 1997. 11. 14.
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좀처럼 발견하기 어려워 졌다.28)

나 청구범위 구성요건의 중시.

그런데 이와 같은 청구범위의 해석 방식은 청구범위의 구성요건적인 기능을 무시하고,

다시 핵심적 기술사상이라는 법에 없는 불명료한 기준을 설정함으로써 청구범위를 해석하는

사람에 따라 해석이 구구해질 수 있고 또한 청구범위를 비롯한 명세서를 공개하여 일반 제,

자로 하여금 해당 특허발명의 내용과 보호범위를 용이하게 알게 하도록 한 특허제도의 취3

지에 어긋나는 것이라는 비판이 제기되었다.29)

이에 청구범위 문언해석론의 일반원칙을 제시한 판결들을 토대로 하여 청구범위의 구, ,

성요건적 기능을 중시하고 문언침해 및 균등론에 대한 요건을 명확히 정리한 다수의 하급심

판결이 년 특허법원이 설립된 이후로 선고되었으며 최근에는 대법원에서도 이와 관련98 ,ꡐ
된 판결들이 선고되고 있는 것이다.

아래에서 볼 판례 판결에서는 가 호 발명이 특허발명의 권리범위에 속하기 위해서는1 ( )

특허발명의 각 구성요소 및 이들의 유기적 결합관계가 가 호 발명에 포함되어 있어야 한다( )

고 판시하고 있고 판례 의 판결에서는 특허발명은 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서, 2

보호된다는 전제하에 특허발명의 필수 구성요소를 결여한 가 호 발명은 특허발명의 권리범( )

위에 속하지 않는다는 것으로 판시하고 있다.

판례 가 호 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허< 1> ( )▶

발명의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 가 호 발명에 그대로 포함되어 있( )

어야 할 것이고 대법원 후 판결 선고 후 판결, ( 2001. 6. 12. 98 2016 , 2001. 6. 15. 98 836 ,

선고 후 판결 선고 후 판결2001. 8. 21. 98 522 , 2001. 9. 28. 99 2204 )

그러나 이러한 경향의 판결들이 완전히 사라진 것은 아니다 예를 들어 대법원. 2000. 7.

선고 후 판결에서는 가 호 발명은 그 출발물질 반응물질 피페라진 및 목적물질4. 97 2194 , ( ) , ( )

이 이 사건 특허발명과 동일하고 그 제조방법도 반응물질인 피페라진을 출발물질의 위치C-7

에 결합시켜 목적물질을 만드는 이 사건 특허발명의 주반응의 반응기전을 그대로 이용한다는

점에서 그 기술적 사상과 핵심적인 구성이 동일하며 다만 가 호 발명이 출발물질에 알루미, ( )

늄클로라이드를 반응시켜 중간체를 거치는 구성을 부가한 차이가 있기는 하지만 이 부가공,

정은 이 사건 양 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 주지된 관용기술

보호기의 사용 에 의하여 용이하게 부가시킬 수 있는 공정에 불과하다고 보여지고 그 작용( ) ,

효과 역시 주지된 관용기술을 부가함으로 인한 효과 이상으로 우월하거나 현저하게 향상되었

다고 보기 어려우므로 가 호 발명은 이 사건 특허발명과 상이한 발명이라고 볼 수 없어 특, ( )

허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것이다고 판시하고 있다 또한 선고. 2002. 3. 28.

후 판결에서는 양 발명은 점 점 점에서 차이가 있는데 의 차이점은2000 1108 , , , ,① ② ③ ①

제 항 발명으로부터 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게.... 1

도출해 낼 수 있는 단순한 설계변경의 정도에 지나지 아니하고 의 차이점은 단순한, .....②

설계변경 정도에 불과한 것으로서 작용효과상의 차이도 거의 없는 것이며 차이점 은 특허, ③

발명에 포함되는 개념인 것이므로 결국 가 호 발명은 제 항 발명에 한쌍의 핀구멍을 단순, ( ) 1

부가한 것에 불과한 것으로서 제 항의 발명의 기술요지를 그대로 포함하고 있고 그 작용효, 1

과도 실질적으로 동일하다고 하겠으므로 제 항의 권리범위에 속하는 것이라는 취지의 판결, 1

하여 발명 동일성의 폭을 넓게 보고자하는 태도를 취하고 있다, .

이수완 특허청구범위의 해석 특허법원 특허소송실무연구회 참조, , (2000)



판례 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 구성되어 있는 경우에는 그 각 구< 2>▶

성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하

여 보호되는 것은 아니라고 할 것이므로 특허발명과 대비되는 가 호발명이 특허발명의 청, ( )

구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경

우에는 원칙적으로 그 가 호발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다 대법원( ) . (

선고 후 판결 선고 다 판결2002. 3. 15. 2000 3449, 3456 , 2001. 12. 24. 99 31513 , 2000. 11.

선고 후 판결 선고 후 판결 선고 후 판14. 98 2351 , 2001. 8. 21. 99 2372 , 2001. 6. 1. 98 2856

결 선고 후 판결 후 판결, 2001. 6. 15. 2000 617 , 2001. 7. 27. 98 2658 )30)

청구범위의 구성요건적 기능을 중시하고 있는 이른 바 구성요건설 은 청구범위에 기ꡒ ꡓ
재된 사항을 몇 개의 요건으로 분해하고 그 전부를 갖춘 것은 기술적 범위에 속한다고 하

고 그 중 하나라도 결여한 것은 기술적 범위에 속하지 않는 것으로 하는 것이다 청구범위, .

에 기재된 기술적 사항은 통상 몇 개의 요건으로 되어 있으므로 이것을 적당히 정리 분해,

하는 것은 발명의 요지를 파악하는 데 편리하며 또 이것과 대응해서 대상 기술도 분해함으,

로써 쌍방을 비교하여 양자의 을 판단하는 것이 유효한 분석 대비 방법이 될 수 있異同

다.31)

아래의 판례 의 판결은 위와 같은 분석 대비방법의 그 전형이라고 할 수 있다3 .

판례 이 사건 등록고안은 상부고정대와 횡봉을 갖춘 받침대 받침대의 횡봉에 착< 3> ,▶

탈 조립될 수 있도록 양단에 탄성걸고리가 형성되고 일측에 접시꽂이가 형성된 선반 이하(

구성요소 이라 한다 일측 받침대의 하단에 절곡 형성한 칼도마재치대 이하 구성요), (①ꡐ ꡑ ꡑ
소 라 한다 컵걸이를 갖추고 상부고정대의 후단에 형성한 삽입공에 끼워지는 파이프),②ꡐ
이하 구성요소 이라 한다 기구걸이를 갖고 파이프에 인출 가능한 인출파이프 이하( ), (③ꡐ ꡑ
구성요소 라 한다 로 구성된 주방용품 선반인바 이 사건 등록고안과 가 호 고안을) , ( )④ꡐ ꡑ

대비하여 보면 이 사건 등록고안의 구성요소 은 가 호 고안의 취부판 과 횡봉, ( ) (28) (26)① ꡒ
을 갖춘 취부대 취부대의 횡봉에 착탈 조립될 수 있도록 양단에 고리 가 형성되고(20), (14)

일측에 접시꽂이 가 형성된 선반 과 동일하고 이 사건 등록고안의 구성요소 는(12) (1) , ②ꡓ
가 호 고안의 일측 취부대 의 하단에 절곡 형성한 칼도마끼움부 와 동일하나( ) (20) (24) ,ꡒ ꡓ
이 사건 등록고안의 구성요소 은 파이프 의 양단이 상부고정대에 천공된 삽입공 에(13) (15)③

끼워 넣어져야만 파이프 를 조립할 수 있지만 가 호 고안은 파이프 를 양 취부판(13) , ( ) (34)

의 결합부 사이에 단순히 위치시킨 다음 결합부 의 구멍을 통하여 고정마개(28) (30) (30) (38)

를 파이프 내로 삽입시키기만 하면 되므로 이 사건 등록고안과 그 결합하는 방법 및 구(34)

성이 다르고 또 가 호 고안은 이 사건 등록고안의 파이프 의 일측에 삽입되어 인출, ( ) , (13)ꡒ

이와 같은 취지에서 대법원 선고 후 판결에서는 이 사건 등록고안2002. 4. 12. 2000 1702 ꡒ
에서의 안내공급로울러 와 안내판 의 구성은 이 사건 등록고안의 목적과 작용효과를(6)(7) (9)

달성하기 위한 필수적 구성요소의 하나에 해당된다 할 것인데 가 호 고안에는 이와 동일하, ( )

거나 균등관계에 있는 구성이 결여되어 있으므로 결국 가 호 고안은 이 사건 등록고안의 권( )

리범위에 속한다고 할 수 없다 고 판시한다. .ꡓ
한편 대법원 선고 후 판결에서는 가 호 발명이 부가적 구성요, 2002. 3. 29. 2000 1115 ( )

소에 의하여 오히려 효과가 제한되는 이른바 개악발명에 해당하므로 특허발명의 권리범위에

속한다는 주장에 대해 특허발명에 있어서의 필수구성요소를 갖고 있지 않는 가 호 발명은, ( )

나머지 부가적인 구성요소에 의해 개악발명에 해당된다고 볼 수 없다는 취지로 판시한다.
면 참조12 YOU ME 603吉藤幸朔 特許法 槪說 第 版 特許法律事務所 譯



되는 인출파이프 가 형성되고 그 인출파이프 에 기구걸이 가 설치된 구성요(13 ) (13 ) (17 )ꡐ ꡑ ꡐ
소 대신에 취부대 에 설치된 상측부 횡봉 에 기구걸이 를 용접 설치함으로써, (22) (26) (40)④ꡓ
인출파이프 가 설치되는 공간부가 필요 없게 되는 효과가 있다는 점에서도 이 사건 등(13 )ꡑ
록고안과 상이하므로 결국 가 호 고안은 이 사건 등록고안과 구성 및 작용효과가 달라서, ( )

이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것이다 선고 후. (2002. 2. 8. 2000 976

판결)

위와 같이 청구범위 문언상의 구성요소들을 중시하는 구성요건설 에 터잡은 해석방, ꡒ ꡓ
식은 중심한정주의와 대별되는 주변한정주의적 해석방식에 가까운 것이라 볼 수 있으며 이,

와 같은 해석방식이 최근 판결에 관용되고 있다.32)

다 균등론의 정립.

한편 청구범위를 엄격하게 문언적인 구성요건에만 한정하여 해석하게 되면 발명의 구,

성요소를 사소하게 삭제 변경하여 실시하는 교묘한 침해자들에 의하여 특허발명은 형해화,

될 우려가 있으므로 특허권자를 보다 두텁게 보호할 수 있도록 청구범위의 확장해석론이,

검토되어 왔는데 이 중 판례 의 판결로 균등론이 논해지게 된다, 4 .

판례 가 호 발명이 특허발명과 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물< 4> ( ) ,▶

질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도 양 발명의 기, ①

술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고 가 호 발명의 치환된 구성요, ( )②

소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며 또 그와 같이 치, ③

환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이

하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는 가 호 발명이 당해 특허발명의 출원, ( )④

시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고,

나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 가 호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구( )⑤

의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한 가 호 발명의 치환된 구, ( )

성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 할 것이다 대법원 선고. ( 2000. 7. 28.

후 판결97 2200 )

위 판례 의 판결은 균등요건을 논한 실질적인 최초의 판결인데4 ,33) 최근 일본 최고재의

판결 평성 년 판시 호 면( 10 2. 24. 1630 , 32 )最判 34)에 영향을 받은 것이다 위 판례 판결과. 4

그런데 이와 같은 판례의 경향에 대해 비판도 없지 않다 이는 전통적인 중심한정주의 및.

주변한정주의의 논쟁과 그 궤를 같이하는 것이다 어쨌든 현재 특허법원 및 대법원의 청구범.

위 해석방식이 특허청구범위의 구성요건적 기능을 중시하려는 경향을 지향해 나가고 있다는

사실은 부인할 수 없는 대세이고 위와 같은 해석방식이 향후 더욱 정립되어 갈 것으로 예상,

되지만 우리의 관련 지식 기반과 특허 저변이 어느 정도 축적되기 전까지는 발명자의 보, ꡒ
호 라는 측면은 소홀히 해서는 안될 것 같다.ꡓ

물론 균등물의 치환 또는 단순한 설계변경 이라는 판시사항이 없었던 것은 아니나 균,ꡒ ꡓ
등요건 그 자체를 논의한 것은 없었다 하급심으로는 특허법원 선고 허. 1998. 9. 17. 98 2160

판결 등이 있다.

일본 최고재판결 평 년 판시 호 면 의 판시 사항 요지는 다음과 같다( 10 2. 24. 1630 , 32 ) .最判



일본 최고재 판결은 위 요건에 있어서 표현이 상이하나 특허발명의 본질적 부분이, ,① ꡒ
아닐 것 은 양 발명에 있어서 기술적 사상이 공통되거나 과제의 해결원리가 동일하다는 것ꡓ
을 의미하는 것으로 해석되고 있으므로 그 실질적 내용은 동일하고 판례 판결은 요건, 4 ②

에서 목적의 동일을 따로 지적하고 있지 않으나 이는 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가,

공통하거나 동일하다는 것에 포함되어 있다고 볼 수 있을 것이다 최고재 판결은 위 요. ③

건과 관련하여 침해 대상물의 제조시점에 있어서 당업자가 용이하게 상도할 수 있을 것ꡒ ꡓ
이라고 하였는데 판례 판결은 제조시점이라는 표현을 삭제하고 있고, 4 ,35) 당업자가 당연ꡒ
히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명할 것 이라고 하여 이를 좀 더 엄격하게 한정ꡓ
적으로 표현한 차이가 있다.

그런데 판례 판결에서 기술적 사상이 공통하거나 동일하다는 것은 균등침해를 인정하, 4

기 위하여서는 당연한 것을 표현한 것에 지나지 아니하고 치환가능성 요건과 중복되는 점에

있어서 균등론의 성립요건으로서는 적절하지 않다는 점이 지적되었다 또한 판례 판결은. 4

당연히 용이하게 자명한 것 이라는 표현을 사용하였는데 용이성의 정도를 보다 한.... ,ꡒ ꡓ
정적으로 한 점에는 의미가 있을 수 있으나 당연히 라는 요건은 모호한 개념으로 균등, ꡒ ꡓ
론의 성립요건으로 적절한지에 대하여 의문이 들 수 있다 위 판결의 이와 같은 점들을 감.

안하여 판례 등의 판결로 보다 보완된 형태의 균등론이 선고되게 된다5 .

판례 가 호 발명에 구성요소의 치환 내지 변경이 있더라도 양 발명에서 과제< 5> ( )▶ ①

의 해결원리가 동일하며 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할, ②

수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이, ③

속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하

다면 가 호 발명이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 당업, ( )④

자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나 특허발명의 출원절차를 통하여 가( )⑤

호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의

특별한 사정이 없는 한 가 호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소와, ( )

균등관계에 있는 것으로 보아 가 호 발명은 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아( )

야 할 것이다 대법원 후 판결 선고 후 판결. ( 2001. 6. 12. 98 2016 , 2001. 6. 15. 98 836 ,

선고 후 판결 선고 후 판결2001. 8. 21. 98 522 , 2001. 9. 28. 99 2204 )

위 판례 의 판결에서는 판례 판결에 비해 요건에서 기술적 사상이 공통하거나 동5 4 ① ꡒ
일한 요건을 삭제하고 있고 요건에서 목적의 동일성 을 추가하였으며 요건에, ,② ③ꡓ ꡒ ꡓ

특허청구범위의 구성 중에 대상 제품과 다른 부분이 존재하여도 그것이 특허발명의①ꡒ
본질적인 부분이 아니고 치환하여도 특허발명의 목적을 달성할 수 있고 동일한 작용효, ,②

과를 나타내는 것으로서 그 치환은 당업자가 제조 시점에 있어서 용이하게 생각이 미칠, ③

수 있는 것이며 대상 제품이 출원시에 있어서의 공지기술과 동일 또는 당업자가 출원시, ④

에 용이하게 생각할 수 있었던 것은 아니며 대상 제품이 출원 절차에 있어서 청구범위로, ⑤

부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특단의 사정이 없을 때에는 균등으로서 특허발

명의 기술적 범위에 속한다.ꡓ
위 판례의 해설과 균등론의 일반론에 대해서는 ( )中山信弘 著 工業所有權法 上 特許法

면 참조389 401˜
요건의 판단시점은 그 사건에서의 쟁점이 아니었으므로 이에 대한 판단을 유보한 것으로③

보인다.



서 당연히 라는 표현을 삭제한 점에서 표현 상에 차이가 있으나 실질적인 내용과 균등,ꡒ ꡓ
론의 취지에 있어서는 차이가 없다 위 판례 판결 또한 일본 최고재 판결과 달리 치환용이. 5

성의 판단 기준점을 제조시점이라고 명시하지 않았다 그러나 미국 일본 유럽 전체적으로. , ,

제조시점을 기준으로 균등을 판단하는 것으로 정착되었으므로 우리나라도 같은 기준을 채택

할 것으로 보여진다 위 요건은 결국 미국의 실질적으로 동일한 기능을 실질적으로. ,① ②

동일한 방식으로 이상이 목적 과제의 해결원리 작용이 동일하다는 것과 대응된다 실질적( , , )

으로 동일한 결과를 얻는다는 효과가 동일하다는 것과 대응된다 와 같은( .) tri-patite test

개념으로 소위 치환가능성 요건 에 관한 것이고 요건은 소위 치환용이성 요건 이, ③ꡒ ꡓ ꡒ ꡓ
되는 것이다.

균등의 제 요건 치환가능성과 치환용이성의 요건 을 판단할 때에 고려하여야 할 점은( )

우선 그 발명의 개량정도와 그 발명분야의 특성을 들 수 있다 당연한 말이지만 개량 진보. ,

의 정도가 작은 발명과 반대로 개량 진보의 정도가 큰 발명의 균등 범위가 같을 수는 없다.

선행기술과 전혀 다른 기본 개척 발명에 대해서는 균등론에 의한 넓은 범위의 보호가 가능( )

하며 현저한 진보가 인정되는 개량발명의 경우에도 그 기술적 가치에 상응하는 보호가 부,

여될 수 있다 반면 세부의 개량에 관한 발명에 대해 균등론에 의한 보호는 협소하게 되며. ,

나아가 미실시 특허는 균등의 범위를 좁게 해석한다고 한다.

선고 후 판결에서는 특허발명의 출발물질을 치환한 가 호 발명에서2001. 6. 15. 98 836 ( )

가 호 발명의 출발물질이 신규의 화합물이므로 이들을 치환하기가 어렵다고 하여 균등물로( )

보지 않았으나 이와 달리 선고 후 판결에서는 특허발명의 출발물질을, 2001. 8. 21. 98 522

치환한 가 호 발명의 출발물질이 신규의 화합물임에도 치환용이성이 부정되지 않았다( ) .

위 후 판결에서의 사안은 출발물질 반응물질 목적물질로 이루어진 화학적 제조98 836 , ,

방법 발명에서 목적물질이 공지의 물질이고 그 반응기전도 공지의 것이어서 특허발명의 기

술적 특징은 출발물질과 반응물질을 특정의 화합물로 선택한 점에 있는 것이고 결국 개량(

진보의 정도는 작을 수 밖에 없다 가 호 발명은 출발물질을 신규의 화합물로 선택한 것.), ( )

이므로 치환이 용이하지 않다는 취지의 것이다. 36)

이에 대해 가 호 발명의 구성은 다음과 같다( ) .

판시사항 중 요지는 다음과 같다.



에폭시프레그난의 에폭시기를 개열하여 하이드록시 아미노프레그난을16, 17- 16- -17-ꡒ
제조하는 반응과 일반적인 유기화학반응에서 에폭시기를 아민과 반응시켜 아미노알코올을

제조하는 반응 자체는 이 사건 특허발명 출원 전의 공지기술이어서 이 사건 특허발명은 출,

발물질로서 위에서 본 화학구조식 의 화합물을 선택하고 에폭시기를 개열하기 위한 수단(1) ,

으로서 기존의 것과는 달리 아민 화합물을 사용하였다는 점에 특징이 있을 뿐이므로 가, ( )

호 발명에 단지 에폭시프레그난의 에폭시기를 개열하는 반응이 포함되어 있다는 이16, 17-

유만으로 가 호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다( ) .ꡓ
기록에 의하면 가 호 발명의 출발물질은 특허된 신규물질로서 이 사건 특허발명의, ( )ꡒ

출원시점이나 가 호 발명의 제조시점까지 공지되지 않은 물질임을 알 수 있으므로 이 사( ) ,

건 특허발명의 출발물질을 가 호 발명의 출발물질로 치환하는 것을 당업자가 용이하게 생( )

각해 낼 수 있을 정도로 자명한 경우에 해당한다고 보기는 어렵다.ꡓ



이와 달리 후 판결에서의 사안은 가 호 발명에서의 출발물질이 비록 신규의(548) 98 522 ( )

물질이지만 특허발명의 목적물질이 신규의 물질 그 만큼 선행기술에 비해 개량 진보의 폭, (

은 크다고 할 수 있다 이고 나아가 특허발명의 명세서에 가 호 발명의 출발물질을 암시하.) ( )

고 있는 사정이 있어 이에 의해 치환용이성이 부정되지 않은 것이다.37)

한편 기계 장치 분야 발명의 청구범위에는 많은 기계적인 구성부품들이 나열되어 있게, &

되는데 원칙적으로 이들을 모두 포함하고 있어야만 권리침해를 주장할 수 있게 된다 그러, .

나 이러한 기계적인 구성부품들을 다른 구성요소로 치환한 경우에는 치환된 만큼의 물리적

인 작용효과에 차이가 있을 수밖에 없게 된다 이와 같은 특성이 있는 기계 장치와 같은 발. &

명 분야에서 문언해석 및 균등론을 엄격히 적용하게 되면 실제로 권리범위로 삼을 수 있는,

부분은 극히 적어지게 된다 따라서 기계 장치 등에 관한 발명에서는 구체적인 구성부품 하. &

나 하나에 따라 개별적으로 판단하기보다는 전체적인 작동관계를 중심으로 구성요소를 추출

하고 그 기술적 실체에 착안하여 권리범위를 해석할 필요가 있다고 생각된다 기계 장치 분. &

야 발명에서 균등을 논하여 속한다고 한 사례로는 선고 후2002. 3. 15. 2000 1719,38) 172

특허발명의 구성은 다음과 같다.

가 호 발명의 구성은 다음과 같다( ) .

판시사항 중 요지는 다음과 같다.

이 사건 특허발명은 피라조술푸론에틸의 제조방법이고 피라조술푸론에틸은 이... ,ꡒ
사건 특허발명의 출원 전에 공지되지 않았던 신규의 화학물질이다 양 발명은 반응. ,...ꡓ ꡒ
물질과 목적물질이 동일하고 출발물질만 가 피리디늄 어닥트로 치환된 경우이고PSI , ....

그것이 서로 치환되더라도 과제의 해결원리가 동일하고 기술적 목적과 작용효과가 실질적,

으로 동일하다고 볼 여지가 없지 않다 또한 가 호 발명의 출발물질인 피리디늄 어닥. , ( )ꡓ ꡒ
트는 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되지 않은 신규의 물질로서 원칙적으로 당업자가

이 사건 특허발명의 를 피리디늄 어닥트로 치환하는 것을 용이하게 생각해 낼 수 있을PSI

정도로 자명하다고 볼 수는 없으나 이 사건 특허발명의 명세서 본문 면 에 의하면, (160 ) , ...

이 사건 특허발명의 명세서 자체에서 그 반응에 피리딘을 미소량 첨가하여 반응을 진행시킬

수 있다는 점이 명시되어 있으므로 원심으로서는 과연 이러한 명세서상 기재의 기술적 의,

미가 무엇인지 와 를 반응시키는 과정에 피리딘을 첨가하는 경우 가 피리디늄, PSI ADMP PSI

어닥트로 되고 따라서 이 사건 특허발명의 를 피리디늄 어닥트로 치환하는 것이 당업자, PSI

에게 용이하다고 볼 수 있는지 여부 등을 검토해 보았어야 할 것에도 불구하고 원심이 출,

발물질의 균등관계를 검토하지도 아니한 채 출발물질이 상이하다는 이유로 가 호 발명이( )

이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단한 것은 균등론의 법리를 오해하거

나 심리를 다하지 아니한 위법이 있다, .ꡓ
위 판결에서는 이러한 양 고안의 차이점을 고려하면서 균등관계의 측면에서 보건대, , (1)ꡒ

먼저 지지축을 회전시키는 구동수단의 차이점에도 불구하고 이 구동수단들은 다같이 지지축,

을 후방으로 회전시켜 고정된 차 가공물을 회전날 절삭날 에 접근시키기 위한 것으로서 회1 ( ) ,

전가능한 지지축에 연결된 연결편을 밀거나 당기는 것이므로 그 목적 및 작용효과가 동일하

다고 하겠고 또 지지축을 후방으로 회전시키는 수단으로 제 항 고안의 에어실린더를 모터, 1 ,

캠 및 링크기구로 치환하는 것은 당업자가 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다고

하겠으므로 양 고안의 지지축을 회전시키는 구동수단은 균등관계에 있다고 볼 것이고, , (2)



639)판결이 있고 이와 달리 속하지 않는다고 한 사례로는 선고 후, 2002. 1. 25. 2000 3043

판결이 있다.

이용발명론.Ⅲ

가 이용발명 일반론.

이용발명이란 선행발명이 특허되어 있는 때 그것을 기초로 하여 새로운 기술적 요소를,

덧붙여 새로 부가된 개량적 작용효과 내지는 상승적 효과를 나타내는 후발명이 특허성이 인

정되는 경우40)를 말하는 것으로 특허법 제 조는 이용발명의 경우 선행발명 특허권자의, 98

동의를 얻지 아니하면 이용발명을 실시할 수 없도록 하여 이용발명이 선발명의 권리범위에,

속하는 것으로 규정하고 있다 그러나 무엇을 가지고 이용발명이라고 하는가는 규정상에. ,

명시되어 있지 않기 때문에 이것을 둘러싸고 여러 가지 견해가 주장되고 있으며 또한 이용,

의 태양 은 발명 분야에 따라 변화될 수 있어 기존의 판례에서도 기계 장치의 발명과( ) , &態樣

화학분야발명을 구분하여 이용발명을 논하려는 태도를 취하고 있었다.41)

어쨌든 이용발명이 선행발명의 특허침해를 구성한다고 보는 이유는 그것이 선행발명의

발명적 업적을 그대로 따르는 것이고 선행발명에 대하여 종속적 관계를 가지고 있기 때문이

다.42)

다음 회전축 회동축 을 회전시키는 구동수단의 차이점에도 불구하고 이들 구동수단은 모두( ) ,

회전날 절삭날 에 접한 차 가공물을 원하는 타원형상의 차 가공물로 만들기 위해 목도장소( ) 1 2

재를 회전시킨다는 점에서 그 목적 및 작용효과가 동일하다고 하겠고 당업자가 제 항 고안, 1

의 에어실린더와 랙 피니언기어를 모터 구동 종동기어 및 체인기구로 치환하는 것을 용이하& , &

게 생각해 낼 수 있을 것으로 보이므로 양 고안의 회동축을 회전시키는 구동수단도 균등관계

에 있다고 볼 것이다 고 하였다. .ꡓ
앞서 본 후 판결과 같은 취지의 판결이다2000 1719 .

협의로는 특허를 받은 것만 이용발명이라고 하기도 하나 특허를 받지 않은 출원 중인 것, ,

미출원인 것까지도 이용발명이라고 하는 경우가 많다.

일반적인 기준을 제시하는 것도 극히 어렵다.

면, ( ) 6 406宋永植 外 共著 知的所有權法 上 第 全訂版



선행발명을 기초로 하여 이를 그대로 이용함에도 불구하고 새로운 기술적 요소를(549)

덧붙여 특허성을 취득하였다는 이유로 특허침해를 구성하지 아니한다고 보는 것은 자신의

발명을 산업발전을 위해 공개한 선행발명의 특허권자에게 너무도 불합리한 결과를 초래할

것이다 이용발명의 일반론에 대해 대법원은 선행발명과 후발명이 구 특허법. (1990. 1.ꡒ
법률 제 호로 전문 개정되기 전의 것 제 조 제 항 현행 특허법 제 조와 같다 소13. 4207 ) 45 3 ( 98 )

정의 이용관계에 있는 경우에는 후발명은 선행발명특허의 권리범위에 속하게 되고 이러한,

이용관계는 후발명이 선행발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가하는 것으로서 후발명

이 선행발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하게 되면 성립된다 고 하였다. .ꡓ
43) 그런데 위 판결에서 선행발명의 특허요지 라는 개념을 어떻게 해석하느냐에 따라, ꡒ ꡓ
즉 선행발명의 요지 를 명세서의 전체적인 취지로부터 도출되어진 일반적 발명사상, ꡒ ꡓ ꡒ ꡓ
적인 입장에서 볼 것이냐 청구범위에 기재된 발명의 구성요건 적인 입장에서 볼 것이냐, ꡒ ꡓ
에 따라 이용발명의 범위에 커다란 차이가 생기게 될 것이다.

최근 선고된 판례 판결에서는 이용발명에 대한 일반론을 제시한 기존 판결의 기본취지6

에 덧붙여 이용관계를 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것 으ꡒ ꡓ
로 판단하고 이용발명의 요건으로서 후 발명 내에 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을, ꡒ
유지하는 경우에 성립 한다는 요건을 추가로 판시하였다.ꡓ

판례 선 특허발명과 후 발명이 구 특허법 법률 제 호로 전문 개< 6> (1990. 1. 13. 4207▶

정되기 전의 것 이하 같다 제 조 제 항에서 규정하는 이용관계에 있는 경우에는 후 발명, ) 45 3

은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 되고 이러한 이용관계는 후 발명이 선 특허발명의 기,

술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전

부 포함하고 이를 그대로 이용하되 후 발명 내에 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유,

지하는 경우에 성립하는 것이며 이는 선 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명,

을 이용하는 경우도 마찬가지이다 대법원 선고 후 판결. ( 2001. 9. 7. 2001 393 , 2001. 8.

선고 후 판결21. 98 522 )

나아가 위 판례 판결에서는 균등한 발명을 이용한 경우까지도 그 권리범위에 속한다, 6

고 판시하고 있는데 이 취지는 앞서 청구범위 해석 일반론에서 본 바와 같이 대법원에서,

균등론을 적용하게된 것과 그 궤를 같이하는 것이다 균등론이 보충해석론으로 정립된 그.

취지에 비추어 보면 당연히 균등한 발명을 이용한 경우에도 이용발명의 제 요건을 충족하는

한 이용에 의한 침해를 긍정하여야 할 것으로 생각된다.44)

결국 위 판례 판결은 선행발명의 특허요지를 이용한다 는 것을 이용발명이 선행6 ⓐꡒ ꡓ
발명의 구성요건 또는 이의 균등물을 그대로 포함할 것 선행발명이 그 일체성을 가진, ⓑ

형태로 이용발명 내에 존재하여야 할 것으로 하되 만일 선행발명의 구성요건을 그대로 포,

함하고는 있지만 선행발명의 일체성이 파괴된 경우에는 이용관계를 인정할 수 없는 것으로

판단한 것이다.

대법원 선고 후 판결 대법원 선고 다 판결1995. 12. 5. 92 1660 , 1992. 10. 27. 92 8330 ,

선고 후 판결 등1991. 11. 26. 90 1499

다만 균등 범위를 제외하고 이용발명론에서 선행발명의 요지를 확대 해석할 필요는 없을,

것이다 발명 대부분이 선행발명의 기술적 요지를 보완 개량 구성요소의 하여 안출된. & ( )添削

것이므로 선행발명의 요지를 구성요건 균등포함 모두의 일체성 적인 측면으로 한 하지, ( )ꡒ ꡓ
않으면 그 이용발명의 범위가 모호해지고 너무나도 커지게 되기 때문이다.



나 화학적 제조방법발명의 이용발명론.

우리 판례에서 화학분야 제조방법 발명 상에 이용발명이 주된 쟁점으로 된 사건은 미국

의 와 국내의 진흥정밀화학주식회사 사이의 아세페이트CHEVRON RESEARCH COMPANYꡒ ꡓ ꡒ ꡓ ꡒ
의 에 관한 것이 있다.製法特許ꡓ

서울고등법원 선고 나 특허침해금지가처분이의 사건의 판결에서는85. 2. 28. 83 2426

방법의 발명 특히 화학방법에 있어서는 그대로 설을 적용하기 어렵고 특히 촉매를 사용,ꡒ
하는 경우는 선행발명이 후발명에 일체성을 잃음이 없이 그대로 존재한다고 볼 수 없어 利

의 성립을 인정할 수 없다 는 취지로 판시하였는데 위 사건의 상고사건인 대법원,用關係 ꡓ
선고 다카 판결로 위 판결이 확정되었다85. 6. 25 85 769 .

또한 동일한 사건에 관한 권리범위확인청구사건의 상고심인 대법원 선고1985. 4. 9 83

후 판결에서는 화학물질의 제조에 있어 촉매 사용의 유무는 기술사상을 현저히 달리하85 ꡒ
는 것이고 촉매사용이 무가치한 공정을 부가한 것에 지나지 않는다고 인정되는 경우를 제,

외하고는 서로 다른 방법이라 할 것이다 는 취지로 판시하여 후발명이 선행발명의 권리범ꡓ
위에 속하지 아니한다고 결론을 내었다 위 사건에서 이용발명인지 여부가 쟁점으로 나타나.

있지는 않지만 그 결론으로서 후발명이 선행발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 결론을,

낸 것으로 보아 화학발명에 있어서 촉매를 사용한 경우는 이용발명에 속하지 아니한다는 법

리를 그 전제로 하였다고 볼 수 있다.45)

우리 대법원은 선고 후 판결에 이르러 화학제법 발명에서 이용발1991. 11. 26. 90 1499

명의 성립관계를 판시한 최초의 판결을 선고하게 되는데 위 판결은 방법의 발명 특히, ,ꡒ
화학물질의 제법에 관한 발명에 있어서는 기계 장치 등의 발명과 달라서 중간물질이나 촉,

매등 어느 물질의 부가가 상호의 반응을 주목적으로 하는 경우가 많아 과정의 일시점을 잡

아 선행방법에서 사용하는 물질이 상호반응후에도 그대로의 형태로 존재하는 것을 입증하기

가 극히 곤란하여 기계 장치 등에 관한 발명에 적용될 위 법리를 제법발명에 적용할 수는,

없는 것이고 특히 앞서 설시한 바와 같이 화학물질의 제조과정 수단 에 있어서 촉매를 사, ( )

용하는 것과 사용하지 않는 것은 그 기술사상을 현저히 달리하는 것이므로 촉매사용에 대,

한 언급이 없는 특허제조방법과 촉매를 사용하여 행하는 제조방법은 비록 출발물질과 생성

물질이 같다고 하더라도 후자의 촉매사용이 작용효과상의 우월성을 얻기 위한 것이 아니라,

무가치한 공정을 부가한 것에 지나지 않는다고 인정되는 경우를 제외하고는 후발명이 선행

발명을 이용하고 있다고 볼 수 없고 따라서 후발명은 선행발명의 권리범위의 영역 밖에 있

는 것이라고 하지 아니할 수 없다 고 한다 결국 그 기본 취지는 앞서 본 서울고등법원. .ꡓ
선고 나 특허침해금지가처분이의 사건의 판결 및 대법원 선85. 2. 28. 83 2426 1985. 4. 9

고 후 판결과 동일한 것이다83 85 .

그런데 위 판결들은 기본적으로 화학분야의 기술적인 실체와 나아가 이용발명에 관한,

개념을 크게 오해하고 있는 것이다.

이용발명에서 고려하여야 할 중요한 개념은 기술적 요소의 부가 이다 통상 부가.ꡒ ꡓ ꡒ
에는 외적 제한외 부가와 내적 제한내 부가로 나누어 설명되는데( ) ( ) ( ) ,附加 46) 방법 발명의 경

정대훈 화학물질의 제법특허발명과 이용발명 법원행정처 발간 대법원판례해설 호, , 16 (92.

면 참조10) 1992. 551 ꡓ
은 부가를 외적 제한외 부가와 내적 제한내 부가로 나누어 설명한다 와( ) ( ) .吉藤幸朔 座部 脚



우에는 물리적인 공간 외에 시간적인 개념이 도입됨에 따라 순차적 부가 라고(直列的 附加

한다 라는 개념과 동시적 부가 라고도 한다 라는 개념이 있을 수 있게 된다) ( ) .竝列的 附加 47)

기존의 선행 판례에서는 방법상의 이러한 부가의 태양을 고려했다고 볼 수 없다( .)

순차적 부가는 선행 특허의 구성요소를 그대로 가지고 시간적으로 그 전후에 단순히 새

로운 구성을 부가한 것을 말하는데 예를 들어 를 하여 를 제조하는 선행 특허방, X Y酸化ꡒ
법 에 대하여 를 하여 를 만들고 다시 를 할로겐화하여 를 제조하는 가 호 방X Y , Y Z ( )酸化ꡓ ꡒ
법 의 경우를 들 수 있다 화학물질의 제조방법 발명에서 공정의 부가가 선행발명의 공정.ꡓ
개시 전 또는 완료 후에 있을 때에는 선행발명의 구성요건인 출발물질 처리수단 및 목적물,

질이 일체성을 상실하지 않고 그대로 존재하는 상태에서 여분의 공정이 부가되어 있는 것이

므로 이용관계의 성립을 긍정할 여지가 충분할 것이다, .48)

한편 동시적 부가에는 어떤 제조방법의 반응에 또 다른 반응물질이나 촉매 용매 등을, ,

추가하여 반응시키는 것 같은 부가를 들 수 있다 예를 들어 선행발명의 공정의 중간단계. ,

에 새로운 공정을 삽입할 때에는 선행발명의 공정이 도중에서 분단되어 발명의 동일성이 파

괴될 여지가 크므로 이용이라고 단정할 수는 없을 것이고 출발물질에 반응물질을 반응시켜,

목적물질을 제조하는 공정에 새로운 반응물질을 추가하여 반응시키는 경우49)에도 추가된

새로운 반응물질이 목적물질의 화학적 구조에 기여하게 됨으로써 선행발명의 일체성을 파괴

하게 될 것인바 이 경우도 이용이라고 보기에는 어려울 것이다 결국 동시적 부가인 경우, .

에는 그 이용관계를 일률적으로 말할 수 없고 케이스마다 판단을 달리하여야 할 것이나, ,

이 또한 판단의 요체는 이와 같은 유형의 부가를 하더라도 선행발명의 일체성을 상실하지ꡒ
를 갖는 의자발명에 대하여 이것에 팔걸이부를 갖는 의자발명은 전자의 예이고 에 탄,部 脚部

성체를 사용하는 의자발명에 대해 그 탄성체를 특수한 새로운 구성으로 되는 스프링으로 특

정해서 사용하는 의자발명은 후자의 예라고 한다. ( 12 YOU ME吉藤幸朔 特許法 槪說 第 版 特

면 참조523 )許法律事務所 譯

자세한 것은 면 참조, 6 386竹田和彦 著 特許 知識 理論 實際 第 版の と

그런데 실시자가 의도하지는 않았지만 가 호 발명이 반응과정에서 특허발명의 출발물질, , ( )

과 동일 또는 균등한 화합물이 생성되어 특허발명과 동일한 반응이 일어나는 경우에 이를,

특허발명의 공정 개시 전에 새로운 공정이 부가되어 있는 형태의 것 즉 순차적 부가 직렬적, (

부가 로 볼 수 있는지 또한 이와 같은 경우 이용관계가 성립하는지가 의문될 수 있다) , .

가 호 발명의 반응과정에서 중간적으로 특허발명과 동일한 원료물질이 생성되어 특허( )

발명과 동일한 반응이 일어나 동일한 목적물질을 얻는 경우에는 특허발명의 구성요건인 출,

발물질 처리수단 및 목적물질이 일체성을 상실하지 않고 그대로 존재하는 상태에서 여분의,

공정이 부가되어 있는 것이므로 가 호 발명은 특허발명을 이용하고 있는 것으로 보아야, ( )

할 것으로 생각된다.

이 경우 당해 중간물질은 단리되어 있을 필요는 없고 또한 이와 같이 반응과정에서 생,

성되는 물질을 가 호 발명의 실시자가 의도하지 아니하였다 하더라도 특허침해의 결과에는( )

영향이 없을 것으로 보인다 다만 이러한 중간적 생성물이 부반응으로 생기는 경우 어느. ,

정도의 비율에서 부반응이 발생하면 침해가 될 것인가는 구체적인 사례에 따라 판단되어져

야 할 것이다 뒤에서 볼 판례 의 판결 후 판결 도 위와 같은 취지로 판단한다. 7 (98 522 ) .
예를 들어 에틸렌글리콜과 테레프탈산을 반응시켜 폴리에스테르를 얻는 선행발명에 대해, ,

에틸렌글리콜과 테레프탈산을 반응시킬 때 이소프탈산을 함께 투입하여 폴리에스테르를 얻는

후 발명의 관계를 들 수 있다 이와 유사한 사례에 대해 일본의 판례는 엇갈리는 견해를 보.

고 있다 면 참조. ( 12 YOU ME 523 524 )吉藤幸朔 特許法 槪說 第 版 特許法律事務所 譯 ˜



않는가 라는 점이 될 것이다.ꡓ



그렇다면 기본 제조방법 발명에 촉매를 부가하는 경우라면 어떠할까 앞서 본 기(550) ?

존의 판례들은 이 같은 경우에 대해 이용관계를 부정하고 있다 기존 판례들은 출발물질. ꡒ
과 상호의 반응을 주목적으로 하는 화학제법에 있어서의 반응물질ꡓ50)과 화학적인 변화ꡒ
없이 주반응의 반응속도와 선택성 등에만 영향을 미치는 촉매 에 대해 아무런 차이를 두고ꡓ
있지 않고 있다 그러나 화학적 제조방법 발명에서 부가되는 처리 수단 중 출발물질과 화. ,

학양론적으로 상호반응하여 목적물질의 화학구조에 구조적 기여 를 하는 것은 반응물질ꡒ ꡓ
뿐이며 촉매의 경우는 반응에는 관여하지만 반응속도 선택성 등을 향상시킬 뿐 반응 후에, ,

는 따로 남아 있는 것51)이기 때문에 이들을 동일시 할 수는 없는 것이다 아울러 무촉매.

화학반응에 촉매를 새로운 기술적 요소로 덧붙여 수율 향상 등의 개량적 작용효과를 얻는

촉매 화학반응은 일반적으로 화학분야에서 기초기술과 개량기술의 관계에 놓여 있는 것이므

로 무촉매반응과 촉매반응 이 기술사상을 현저히 달리한다고 볼 수 없다고 생각된, ꡒ ꡓ
다.52)

또한 이용발명이란 전체적으로는 서로 다른 발명에 관한 것이고 이용발명은 독자적으,

로 특허성을 획득하게 되는 발명을 전제로 하고 있는 것인데 그럼에도 불구하고 선행 판결,

들은 마치 무가치한 공정을 부가하여야만 이용발명에 해당하는 것처럼 판시하는 잘못을 범

하고 있다.53) 그리고 이용발명을 기계나 장치의 발명에만 한정되는 것처럼 판시한 것도 잘

못인데 이용발명에 있어서 선행 특허발명의 요지를 그대로 포함한다는 것은 기계 장치 등, &

과 같이 물리적인 측면에서 포함한다는 것 뿐 아니라 구성요건의 일체성을 유지하면서 그,

대로 포함한다는 뜻도 함께 하는 것이다 나아가 선행판결들이 화학물질의 제조방법의 발명.

에 있어서 부가된 물질이 반응에 전혀 관여하지 않아야 된다는 취지로 판시한 것도 이용관

계를 오해한 것인데 부가된 물질이 반응에는 관여하더라도 출발물질 반응물질 목적물질, , ,

이라는 일체성을 파괴하지 않는다면 이용관계로 볼 여지는 충분하다 할 것이다.54)

화학적 제조방법발명의 이용관계에 대한 기존의 판례에 대해서는 실무계에서 상당한 반

대의 의견55)이 있었는데 최근 선고된 판례 판결은 이와 같은 점을 감안한 시의 적절한, 7

판결로 사료된다.

판례 화학반응에서 촉매라 함은 반응에 관여하여 반응속도 내지 수율 등에 영향< 7>▶

위 판결에서는 중간물질의 부가 라고 표현하였으나 이는 화학제조방법 상의 반응물질,ꡒ ꡓ
을 의미하는 것으로 보여진다.

학술적으로 촉매는 그 자신은 변하지 않으면서 또는 반응식에 나타나지 않으면서 반응속ꡒ
도를 변화시키는 물질 로 정의되었다가 반응과정에서 소모되지 않으면서 반응속도를 증진ꡓ ꡒ
시키는 물질 로 정의가 바뀌었다 전학제 촉매개론 면. , (1992), 2 ,著ꡓ
강완식 이재웅 외 화학관련 분야의 주요 판례 심결례 조사 연구집 특허청 화학특허판례& , ( ) &

심결 연구회 면 참조( ) 203

이용발명에서 고려해야할 중요한 요소는 발명적 잉여의 창출 이다 선행발명에 기술적.ꡒ ꡓ
요소를 덧붙였다고 하여도 상승적 작용효과 내지는 개량적 작용효과 곧 발명적 잉여의 창출,

이 없는 것이라면 이는 특허법 제 조에서 말하는 이용발명을 논할 것도 없이 특허발명의, 98

구성요소를 모두 가지고 있는 것이기 때문에 당연히 문언침해로 될 것이다 부언하지만 촉. ,

매의 부가로 인해 작용효과상의 상승이 없는 경우에 대해서만 이용관계를 인정한 듯한 태도

를 취하고 있는 기존 판례들은 이용발명의 개념을 크게 오인하고 있는 것이다.

이수완 특허청구범위의 해석 특허법원 특허소송실무연구회 참조, , (2000)

이수완 특허청구범위의 해석 특허법원 특허소송실무연구회 강완식 이재웅 외, , 2000 , &ꡒ ꡓ ꡒ
화학관련 분야의 주요 판례 심결례 조사 연구집 특허청 화학특허판례연구회 면 참조( ) & 203 ꡒ



을 줄 뿐 반응 후에는 그대로 남아 있고 목적물질의 화학적 구조에는 기여를 하지 아니하는

것임을 고려하면 화학물질 제조방법의 발명에서 촉매를 부가함에 의하여 그 제조방법 발명,

의 기술적 구성의 일체성 즉 출발물질에 반응물질을 가하여 특정한 목적물질을 생성하는,

일련의 유기적 결합관계의 일체성이 상실된다고 볼 수는 없으므로 촉매의 부가로 인하여,

그 수율에 현저한 상승을 가져오는 경우라 하더라도 달리 특별한 사정이 없는 한 선행 특,

허발명의 기술적 요지를 그대로 포함하는 이용발명에 해당한다고 봄이 상당하다 대법원. (

선고 후 판결2001. 8. 21. 98 522 )56)

기존의 우리 판례에서는 이용발명에 대해 기계 장치 등의 발명과 달리 화학제법 발명, ,

의 경우 그 취급을 달리하는 듯한 태도를 취하였는데 이는 화학적 제조방법의 경우 출발물,

질 처리수단 목적물질 등 뿐만 아니라 온도 반응시간 등 여러 가지 구성요건들이 유기, , , ,

적으로 결합되어 있어 구성요소에 대한 단순한 부가만으로는 이용관계가 성립한다고 단정할

수 없으며 부가로 인하여 선행발명의 성질이 완전히 변화하는 경우가 적지 않기 때문이,

다.57)

그러나 이용발명의 요건을 선행발명의 구성요건 또는 그 균등물을 그대로 포함할, ①

것 선행발명에 별도의 기술적 요소의 부가가 있을 것 기술적 요소가 부가되더라도, ,② ③

선행발명이 그 일체성을 유지한 형태로 이용발명 내에 존재하고 있을 것 기술적 요소의, ④

부가로 발명적 잉여가 창출되어 있을 것으로 정리하고 이에 따라 이용발명의 구체적인 태,

양을 고려하여 판단한다고 하면 발명 분야마다 취급을 달리하여 이용발명론을 적용할 필요,

는 없을 것으로 생각된다.58)

다만 현재까지의 판례는 이용관계에 대해 선행발명을 이용한 경우 이를 사상상 이용, ( ꡒ
발명 이라 한다 에 한하여 판단하고 있는데 후 발명을 실시할 경우에 선행발명을 불가피.) ,ꡓ
하게 실시하여야 만 하는 경우 즉 실시상의 이용발명 에 대해서는 아직 구체적인 논의, ꡒ ꡓ
가 없는 형편인바 이는 금후의 과제가 될 것 같다, .

청구범위 해석에서 공지기술의 참작.Ⅳ

가 공지기술 제외설.

나아가 위 판결은 화학관련 분야에서 이론적 가능성과 실험적 사실이 대립되어 있는 경, ,

우 비록 이론적 가능성이 복멸되어 있지 않다고 하여도 달리 이를 객관적으로 뒷받침할 특,

정한 사정이 없는 한 실험적 사실에 근거를 두고 판단하여야 한다는 취지로 판시하고 있는,

바 이는 화학관련 분야의 발명이 다른 분야의 발명과는 달리 직접적인 실험과 확인 분석을, ,

통하지 아니하고서는 그 발명의 실체를 파악하기 어렵고 그 경계 또한 뚜렷이 확인 될 수 없

는 특수한 사정이 있는 것임을 감안할 때 매우 의미있는 것으로 사료된다.

강동세 이용발명에 대한 연구 특허소송연구 제 집 특허법원, 1 (2000)ꡒ ꡓ
화학분야에서는 실시불가피설 을 나머지 분야에서는 그대로설 을 적용하는 것이 일ꡒ ꡓ ꡒ ꡓ

응 적당한 기준이라고 하는 견해가 있으나 면 참조 이에( , 198 ),李相京 著 知的財産權 訴訟法

동의하지 않는다 물론 화학물질 의 선행발명에 대한 그 물질 의 용도의 발명 화학물질. X X , X

의 선행발명에 대한 그 물질 의 제법에 대한 발명 등에는 실시불가피설 을 적용할 수 있X ꡒ ꡓ
겠으나 화학물질과 화학물질의 발명 용도와 용도의 발명 제법과 제법의 발명 등 발명의, , ,

카테고리가 동일한 경우는 당연히 그대로 설을 적용하여야 할 것이다.ꡒ ꡓ



특허권은 출원시의 공지기술에 비하여 개량 진보를 가져와 산업의 발달에 기여한 것에

대한 대가로 부여되는 것이기 때문에 출원 시의 기술수준 내지는 그 개량의 정도를 고려하

여 특허발명의 보호범위를 참작하는 것은 지극히 당연한 것인바 이를 공지기술 참작의 원,

칙이라고 한다.

따라서 특허된 발명의 전부가 그 출원 전의 공지기술에 불과하여 산업발전에 아무런 기

여가 없는 경우에는 그 무효여부에 관계 없이 권리범위를 인정할 수 없다는 것이 판례의 확

립된 입장59)이고 나아가 개량 진보의 정도가 큰 발명의 보호범위는 넓게 해석하고 반대로,

개량 진보의 정도가 작은 발명은 좁게 해석하는 것이 통설이다.

특허발명의 일부가 공지인 경우 대법원은 후 전원합의체 판결로1964. 10. 22. 63 45

특허청구범위의 일부에 공지사유가 있는 경우 그 공지기술이 신규의 발명과 유기적으로ꡒ
결합되어 있는 때에는 그 공지부분에까지 권리범위가 미치고 신규의 발명에 유기적으로 결,

합된 것으로 볼 수 없는 공지사유에 대하여는 그 권리범위를 확장할 수 없다 고 판시한 이ꡓ
래 신규의 발명과의 유기적 결합 여부에 따라 보호범위의 확장 여부를 구별하는 태도를 취,

하고 있고 그 이후의 판결인 대법원 선고 후 판결 선, 1996. 11. 26. 95 1777 , 1996. 2. 23.

고 후 판결 등에서는 권리범위를 확정함에 있어서는 공지공용의 기술은 그것이 신94 1176 ꡒ
규의 기술과 유기적으로 결합된 것이 아니면 권리범위에서 제외하여야 한다 고 하였다. .ꡓ

그런데 특허청구범위 내에 공지기술이 포함되어 있는 경우와 발명의 구성요소의, ① ②

일부가 공지되어 있는 경우는 서로 구분되어야 할 개념임을 주목할 필요가 있다.

대부분의 발명은 공지기술로 구성되어 있다 발명의 각 구성요소가 모두 공지의 요소라.

하더라도 그 공지의 기술들이 어떻게 결합되었는가 또는 어떤 공지기술들이 채택되었는가,

의 여부에 따라 특허요건인 신규성 내지는 진보성을 갖추게 되는 것이며 특히 발명의 진보,

성은 대부분 구성요소간의 결합의 곤란성 이나 채택의 곤란성 이로 인한 효과의,ꡒ ꡓ ꡒ ꡓ ꡒ
현저성 에서 찾아지게 되는 것이다.ꡓ

예를 들어 로 구성된 발명이 있다고 할 때 의 각 요소는 공지의 기술A+B+C+D A, B, C, D

이라 하더라도 특별히 그 공지기술들이 채택되어 상호 결합되어 있다는 점에 기술의 핵심이

존재하는 것이며 이 경우 출원인이 특허부여를 청구하는 것은 결국 공지요소들의 특별한,

선택 내지는 결합에 있는 것이지 그 구성요건이 개개의 공지요소에 있는 것은 아니다 따라.

서 위의 예에서 등 각 구성요소가 모두 공지의 것이라고 하더라도 그것을 제외A, B, C, D

하고 기술적 범위를 해석한다는 것은 있을 수 없다.60)

아래에서는 보는 판례 판결과 같은 해석방식은 공지기술을 그 기술적 범위에서 제외한8

다는 법리를 크게 오해한 것인데 구성요소의 일부가 공지인 경우 그 공지된 구성요소 자체,

를 권리범위에서 제외한 사례이다.

판례 이 사건 등록고안은 구성 구성 구성 등 세 가지가 구성상의 특징이< 8> , ,▶ ① ② ③

라고 할 것인바 이 사건 등록고안의 위 의 기술사상은 인용고안 에 의하여 공지, , 1, 2① ②

된 기술이라고 보아야 하고 나아가 이 사건 등록고안에서 위와 같은 공지부분이 그 나머지,

부분과 신규성 있는 기술적 효과발생에 유기적으로 결합되어 있는 것으로 보기도 어려우므

로 이 사건 등록고안 중 위 공지부분에 관한 한 그 권리범위를 인정할 수 없다 대법원, . (

선고 후 판결2001. 3. 27. 2000 1016 )61)

대법원 선고 후 전원합의체 판결 등1983. 7. 26. 81 56

발간 면 참조, (1998) 280 282法院行政處 特許訴訟實務 ˜



최근 아래의 판례 판결은 복수의 구성요소로 이루어진 특허발명에 있어서 그 중 일부9 ,

구성이 공지된 경우 가 호 발명과 대비함에 있어 공지된 부분을 제외하여서는 아니된다고, ( )

명백히 판시함으로써 기존의 해석방식의 오류를 바로잡은 바 있다 판례 의 판결 또한. 10, 11

같은 취지이다.

판례 이 사건 특허발명 제 항은 그 중 일부 구성이 공지되기는 하였으나 각 구성< 9> 1▶

요소가 독립하여 별개의 발명이 되는 것이 아니라 그 구성요소들이 결합된 전체로서 하나의

발명이 되는 것이고 또한 여기에서 이들 구성요소를 분리하게 되면 그 발명의 목적달성은,

불가능하게 되고 이러한 공지의 구성요소가 나머지 신규의 구성요소들과 유기적 결합관계,

를 이루고 있다고 하지 않을 수 없으므로 가 호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에, ( )

속하는지 여부를 판단하는 데에도 이 부분을 제외해서는 아니될 것이다 그럼에도 불구하.

고 원심은 그 설시와 같은 이유만으로 이 사건 특허발명 제 항의 구성 중 광원을 찌그, 1 ①

러진 차체 표면에 조사한 후 이로부터 반사된 빛을 작업자가 눈으로 직접 보면서 표면상태

를 검사하는 구성까지 공지된 것이고 끝이 뾰족하고 끝부분이 휘어진 작업공구를 차체, ②

표면 원상복구작업에 사용한다는 구성은 나머지 신규의 구성요소들과 유기적 결합관계를 이

루고 있지 않다고 판단하여 의 구성부분에 관한 한 권리범위를 인정할 수 없다고 하,① ②

고 말았으니 원심판결에는 이 점에서 특허발명의 권리범위 판단에 관한 법리를 오해하여,

심리를 다하지 아니한 위법이 있다 대법원 선고 후 판결. ( 2001. 6. 15. 2000 617 )

판례 특허발명의 특허청구범위의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에< 10>▶

는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체가 특허발명의 요지를 이루는 것이고 이러한,

경우 특허청구범위를 해석함에 있어서 출원경위에 나타난 출원인의 의사를 참작한다고 하더

라도 그 구성요소의 일부를 배제하는 것은 허용될 수 없다고 할 것이다 대법원. ( 2001. 12.

선고 후 판결24. 99 2181 )

판례 원심이 이 사건 등록고안 중 가 호 고안과 동일한 구성요소 가 이< 11> ( ) , ,▶ ① ②

사건 등록고안의 출원 전에 이미 공지되었고 나머지 구성요소와 유기적으로 결합된 것으로

볼 수 없다는 전제하에 이를 권리범위에서 제외한 다음 나머지 구성요소 만을 가 호, ( )③ ④

고안과 대비한 것은 부적절하나 대법원 선고 후 판결, ... ( 2002. 2. 8. 2000 976 )

결국 공지된 기술을 그 기술적 범위에서 제외한다 는 법리는 구성요소가 공지일 때, ꡒ ꡓ
그 구성요소 자체를 권리범위에서 제외한다는 것62)은 결코 아니라 할 것이다 통상 청구범.

위에 기재된 발명은 기술적인 사상을 필수 구성요소에 의해 표현한 것인데 그러다 보니 그,

청구범위에는 그 기술적 사상을 구체화한 다수의 실시태양이 포함되게 될 것이다 여기서.

공지된 기술은 기술적 범위에서 제외한다 는 것은 그 기술적 사상을 구체화한 다수의 실ꡒ ꡓ
시태양 중 공지된 실시태양 일부를 그 권리범위에서 제외한다는 것으로 해석해야 하는 것이

합당할 것으로 사료된다.

예들 들어 식 의 화합물을 식 의 반응물과 반응시켜 식 의 목적물을 제조, (I) (II) (III)ꡒ
하는 방법 을 청구한 경우 식 의 화합물이 공지라고 하여 이를 제외하고 위 제조방법, (I)ꡓ

이외에도 이와 유사한 취지의 판결로는 대법원 선고 후 판결1998. 5. 12. 97 709 , 1997. 10.

선고 후 판결 등이 있다10. 97 1191 .

그러한 경우라면 청구항에 기재된 발명을 이상한 형태로 변경시킨 다음 가 호 발명과 대, ( )

비하는 모양이 될 것이다.



발명의 권리범위를 해석할 수는 없을 것이다.63)

다만 위 제조방법 발명은 일반식으로 포괄적으로 기재되어 있음에 따라 그 제조방법의,

구체적인 실시태양에 따라서는 공지된 실시태양이 있을 수 있게 되고 이와 같은 사정이라,

고 한다면 그 공지된 실시태양은 당연히 권리범위에서 제외되어야 할 것이다.64)

이와 같은 취지의 견해로서 는 공지사실을 포함하는 발명을 발명 전부가 공馬瀨文夫 ①

지의 경우 발명의 일부가 공지인 경우 발명을 구성하는 요소 또는 부분의 하나 또, ,② ③

는 두 개 이상이 공지의 경우로 구분하고 의 경우와 같이 구성요소가 일부공지의 경우에, ③

서 공지사실인 를 제외하고 이 발명의 권리범위를 해석할 수 없다고 하고 있으며 그B ,ꡒ ꡓ
이유로 이 발명에서는 와 가 유기적으로 결합하고 있어 이것을 임의적으로 분리A Bꡒ ꡓ ꡒ ꡓ
할 수는 없다는 사실을 들고 있다.65)

이와 같은 경우에서 특허발명의 기술적 효과 발생에 유기적으로 결합되지 않은 일부분

이 공지된 경우 그 부분은 권리범위에서 제외된다고 하는 것은 어떤 경우를 말하는가 특허?

발명이 전체로서 로 이루어져 있는데 이를 의 하위개념으로 나눌 수 있고A+B , a1+b1, a2+b2

그 일부인 가 전체로서 공지일 때 이를 신규한 효과 발생과 유기적으로 결합되지 않은a1+b1

구성부분의 공지라고 하는 것이다 아래 그림에서 에 해당하는 것이다.( 2 .)

그러면 의 경우 공지사실은 전연 참작되지 않을 것인가 하는 점이 의문이 되는데 이,③

이를 도식으로 표시하면 다음과 같다.

이를 도식으로 표시하면 다음과 같다.

아래 그림에서 의 경우를말하는 것이다( 3 .) , 6 381竹田和彦 著 特許 知識 理論 實際 第 版の と

면 참조383˜



에 대해 는 특허권은 신규의 것에 부여되는 것이며 그 신규성은 선행기술에 대한馬瀨文夫 ꡒ
상대적인 것인 이상 전혀 참작하지 않는다고는 할 수 없는 것인바 권리범위를 확정함에 있,

어 공지의 요소를 제외한다는 것은 허용되지 않지만 다른 요소에 비하여 약한 효력 즉 중, ,

요부분이 아니라고 하는 해석작용을 가한다는 것은 허용된다 고 주장한다 즉 이와 같은.ꡓ
사고방식을 적용하면 인 구성요소로 된 특허권과 인 구성요소로 된 가 호를A+B A+B ( )「 」 「 」ꡐ
비교할 경우 부분은 신규인데 와 는 공지이며 가 발명전체로 보아 부가적 부분이라고A B B' B

인정될 경우 와 의 차이가 있어도 가 호의 는 인 특허권의 권리범위에B B ( ) A+B A+B「 」 「 」ꡑ ꡐ
속한다라고 해도 좋을 경우가 있을 것이고 이것과 반대로 라는 특허권과, A+B A+B「 」 「 」ꡑ
인 가 호와의 비교에 있어서 가 공지이고 가 신규라고 하면 상대적으로 중요 부분이라고( ) A B

인정되는 와 의 차이에 의하여 는 의 권리범위에 들어가지 않는다고 하B B' A+B A+B「 」 「 」ꡐ
여도 좋을 경우가 있다고 한다.66)

위와 같은 해석방식은 개량 진보의 정도가 큰 발명의 보호범위는 넓게 해석하고 반대로

개량 진보의 정도가 작은 발명은 좁게 해석하는 권리범위의 해석 방식의 통설과 그 의미를

같이하는 것으로 생각된다.

나 자유기술의 항변.

권리자가 특허발명의 권리범위에 침해자의 가 호 발명이 기술적으로 속한다는 주장에( )

대해 침해자로 간주되는 피고는 권리범위에 속하지 않는다는 주장을 하며 특허발명이, , ①

공지기술만으로 이루어져 있다는 점 가 호 발명이 자유기술에 해당한다는 점을 주장할, ( )②

수 있다.

여기에서 자유기술의 항변이란 클레임과는 관계 없이 즉 침해기술이 특허권의 권리범, ,

위에 속하는지 여부를 불문하고 자기가 실시하고 있는 기술이 특허발명 출원 전에 어느 누(

구도 특허를 받을 수 없기 때문에 누구나 자유롭게 실시할 수 있는 기술 즉 공지기술이거) ( ,

나 공지기술로부터 용이하게 도출해 낼 수 있는 기술 이면 침해를 면할 수 있다는 것이)

다.67)

자유기술의 항변은 요건대 실질적으로 무권리 임에도 불구하고 형식적으로는 유효한 권

리로 취급되는 오인특허의 권리발생을 저지케 할 수 있는 하나의 대항권68)이라는 개념으로

발전하여 온 것이라고 한다.69)

위와 같은 자유기술의 항변에 대한 대법원 판례는 선고 후 판결과1991. 10. 25. 90 2225

같이 가 호 고안이 본건고안의 권리범위에 속하는지 여부를 가리는 경우에는 가 호 고( ) ( )ꡒ
안의 공지여부를 판단할 것이 아니라 본건고안의 출원당시 공지여부를 가려야 한다 는 취ꡓ
지로 자유기술의 항변을 허용하지 아니하였다.70)

면 참조, 6 381 383竹田和彦 著 特許 知識 理論 實際 第 版の と ˜

면 등( ) 405 413中山信弘 著 工業所有權法 上 特許法 ˜

독일법계를 따르는 나라 독일 네델란드 덴마크 등 북구 제국과 일본 우리나라 등 에서( , , , )

는 특허침해소송 단계에서는 특허무효를 다툴 수 없고 별도로 마련된 무효심판 또는 무효소

송으로만 주장할 수 있게 되어 있다.

면 참조( ) 6 452宋永植 知的所有權法 上 第 全訂 版

위 판결의 구체적인 판시사항은 다음과 같다.

원심은 가 호 고안과 인용고안만을 대비하여 양자는 기술적 구성이 동일 또는 유사( )ꡒ



선고 후 판결에 이르러 가 호 발명이 공지기술만으로 이(551)1997. 11. 11. 96 1750 ( )ꡒ
루어진 경우에는 그 가 호 발명은 특허발명의 권리범위 여하 및 특허발명과의 유사 여부에( )

관계없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다 는 취지의 판결이 선고되나 이는 자. ,ꡓ
유기술의 항변을 허용하였다는 것이기보다는 공지기술을 제외한다고 한다고 하는 청구범위

의 해석방식에 터 잡은 것이었다.71)

권리범위확인심판에서 무효의 항변이 허용되지 않는다는 판례가 정착됨에 따라 권리범,

위확인심판과 무효심판이 병합하여 계류 중인 경우 무효심판이 진보성 차원에서 논하여 질

때 권리범위확인심판과 무효심판의 결론이 상호 모순되는 문제점이 대두되게 된다 즉 권.( ,

리는 진보성이 없어서 무효가 되는데 권리범위에서는 속하게 되는 극단적인 모순이 나오게,

된다 자유기술의 항변은 무효심판의 심결확정을 기다려야 하는 사정이 있는 경우에 구체.)

적 사건에 대해 타당하고 신속한 분쟁해결을 꾀하기 위한 하나의 시론 으로 볼 수 있( )試論

다 하급심인 특허법원에서는 개원 이후로 이와 관련된 다수의 판결이 선고된 바 있으.

나,72) 대법원에서는 판례 판결에 이르러서 가 호 발명이 공지된 선행기술에 의하여 용12 ( )

이하게 도출되어질 수 있는 기술에 불과하다는 취지로 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허

발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 하여 자유기술의 항변을 허용하게 된다 다만 판례. ,

판결에서는 용이 실시 라는 표현을 사용하여 다소 해석상에 오해가 있을 수 있는데12 ,ꡒ ꡓ
판례의 취지를 가 호 발명이 공지된 선행기술에 의하여 당업자가 용이하게 생각해 낼 수( )ꡒ
있는 정도의 기술인 것이 명백하다면 권리침해를 구성하지 않는다 는 것으로 보아야 할 것ꡓ
이다.

하며 그 작용효과도 역시 동일하다고 전제한 다음 가 호 고안은 본건고안의 출원전에 공지( )

된 것이므로 본건고안과 구체적으로 대비할 필요 없이 본건고안이 권리범위에 속하지 않는

다고 판단하였음을 알 수 있는바 가 호 고안이 본건고안의 권리범위에 속하는지 여부를, ( )

가리는 이 사건과 같은 경우에는 가 호 고안의 공지여부를 판단할 것이 아니라 본건고안의( )

출원당시 공지여부를 가려 만약 본건고안이 공지된 기술에 속하는 것이라면 본건고안의 권

리범위는 인정되지 않는다 할 것이고 당원 선고 후 판결 및 선고( 1987.6.23. 86 178 1987.6.23.

도 판결 참조 이와 같은 경우 가 호 고안은 본건고안과 대비할 필요 없이 그 권리86 2670 ) ( )

범위에 속하지 않는다고 보아야 할 것인데도 원심이 본건고안의 출원당시 공지여부는 판단,

하지 않은 채 가 호 고안이 공지된 것이므로 본건고안의 권리범위에 속하지 않는다고 판단( )

하였으니 원심결에 권리범위 확인심판에 관한 법리를 오해한 위법이 있다.ꡓ
위 판결의 구체적인 판시사항은 다음과 같다 어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하. ꡒ

는지를 판단하기 위하여는 먼저 특허발명의 특허청구 범위를 기준으로 그 권리범위를 확정하

여야 하는 것이기는 하나 이를 확정함에 있어서는 공지공용의 기술은 그것이 신규의 기술과,

유기적으로 결합된 것이 아니면 권리범위에서 제외되어야 하는 것이므로 특허발명과 이에,

대비되는 가 호 발명이 동일 유사한 발명인지 여부를 판단함에 있어서 판단의 대상이 되는( ) &

것은 양 발명 중 공지 부분이 포함된 부분을 제외한 나머지 부분에 한한다 할 것이고 대법원(

선고 후 판결 선고 후 판결 등 참조 따라서 특1992. 2. 25. 91 1649 , 1996. 11. 26. 95 1777 ),

허발명과 대비되는 가 호 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우에는 특허발명과의 동일( ) &

유사 여부를 판단할 대상조차 가지지 않게 되어 그 가 호 발명은 특허발명의 권리범위 여하( )

및 특허발명과의 유사 여부에 관계없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다.ꡓ
특허법원 선고 허 판결 등 다수1999. 9. 16. 99 1669



판례 어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명< 12>▶

과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진

자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허

발명의 권리범위에 속하지 않게 된다 대법원 선고 후 판결. ( 2001. 12. 11. 99 62 , 2001. 10.

선고 후 판결30. 99 710 )73)

자유기술의 항변의 허용 여부에 대해서는 그 동안 이론적으로 다수의 논의가 있어 왔

고 하급심인 특허법원에서도 충분히 검토되어 왔던 것이었기 때문에 위 판례 의 판결이, 12

새삼스럽게 다가서지는 않는다.74) 나아가 지금처럼 권리범위확인심판이나 침해소송에서 무

효의 항변이 받아들여지지 않는 실무의 사정에 비추어 신속한 분쟁해결이라는 측면에서도

위 논의는 당연한 것으로 생각된다 다만 권리범위확인심판에서 권리에 대한 무효의 항변이.

허용되지 않는 실무에 비해75) 가 호 발명에 대해서는 신규성 뿐 아니라 진보성이 없는( ) ,

영역까지도 판단하는 것은 논리적인 모순이 상존한다는 사실을 부정하기는 어려울 것 같다.

한편 판례 판결에서 말한 특허발명과 대비되는 발명이 공지기술 또는 그 기술분야, 12 ꡒ
에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우 의 기술적ꡓ
범위 즉 자유로운 기술 수준의 범위를 어느 정도까지 인정하여야 할 것인지에 대해서는 다,

소간의 의문이 들 수 있다 아래의 그림에서 보듯이 가 호 발명이 완전공지기술 이. ( ) ①ꡒ ꡓ
거나 극히 용이한 기술 인 경우에는 가 호 발명이 자유로운 수준의 기술인 점 그리( ) ,②ꡒ ꡓ
고 가 호 발명이 공지기술로부터 용이하게 않는 기술 인 경우에는 자유로운 수준의( ) ④ꡒ ꡓ
기술이 아니라는 점에서는 이견이 없을 것이다 하지만 가 호 발명이 의 영역 즉 특허. ( ) ,③

로서는 받을 수 없지만 용이하지만 실용신안으로서 등록 받을 수 있는 수준의 극히 용이한( ) (

것은 아닌 기술인 경우에 자유로운 수준의 기술로 평가받을 수 있을지 여부에 대해서 판례)

는 아무런 제시가 없다 결국 이는 구체적인 사안에 따라 판단되어야 할 것이나 향후 이12 . ,

점에 대해 더욱 논의와 검토가 필요할 것으로 생각된다.

이 판결에서는 용이 실시 라는 표현을 사용하여 다소 해석상에 오해가 있을 수 있는데,ꡒ ꡓ
판례의 취지는 다.

앞서 본 판례 후 는 균등론을 구체적으로 논한 최초의 판결인데 이 판결에서도 균4(97 2200) ,

등요건 중 요건으로써 가 호 발명이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술 내지 공지( )④ ꡒ
기술로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술 인 경우에는 균등론을 적용할 여지가ꡓ
없다는 취지로 판시하고 있다.

즉 신규성 만을 판단하여 그 권리가 공지된 것인지 여부에 대해서만 판단하고 있다.



권리범위확인심판과 관련된 기타 판결.Ⅴ

가 가 호 발명 특정과 보정. ( )

통상 청구범위는 기술적 사상의 창작을 문자로 표현한 것이어서 가 호 발명 즉 현실( ) ,

적인 침해물건이나 침해방법을 그 자체로서 대비하는 것은 불가능하다 따라서 특허발명과.

침해물건이나 침해방법을 비교하여 그 권리범위의 귀속 여부를 판단하기 위해서는 침해물건

이나 침해방법에 존재하는 기술적 사상을 정확히 파악하여 이를 문장화하고 도면으로 묘사

함으로써 특정하여야 하는 것이다.

이에 특허법에서는 특허권의 권리범위확인심판을 청구할 때에 특허발명과 대비될 수 있

는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하도록 규정하여 가 호 발명을 명세서와 도면에 의하여, ( )

특정토록 하고 있고 판례에서도 특허권의 소극적 권리범위 확인심판을 청구할 때에는, ,ꡒ
청구인이 자신 등이 실시하고 있다고 주장하는 기술 가 호 발명 이 피청구인의 특허권의{( ) }

범위에 속하는 것 인지의 여부를 판단하기 위하여 특허발명의 기술적 범위와 가 호 발명, ( )

의 기술내용을 서로 대비하여야 되므로 그에 필요한 가 호 발명의 명세서와 도면을 첨부, ( )

하여야 하는 바 권리범위 확인심판을 청구하면서 위와 같은 명세서와 도면을 첨부하지 않,

은 경우에는 심판의 대상이 특정되지 못하여 그 청구가 부적법한 것이다 고 하였다.ꡓ 76)

가 호 발명의 그 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지( )

만 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명,

의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하며 가 호 발명의 기술구성, ( )

이 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정이 되지 않는 경우는 그 심판청구가 부적법하게

되어 각하되어야 하고 심판절차에서 가 호 발명의 보정이 가능한 사항에 대하여는 최초, ( )

청구에 대한 특정을 촉구하여 그 보정을 명하여야 한다.77)

판례 판결은 특허발명의 권리범위확인심판 청구에 있어 심판청구의 대상이 되는13 ,

가 호 발명의 특정 정도 및 가 호 발명이 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로( ) ( )

특정되지 않은 경우 특허심판원이 취해야 할 조치 등이 쟁점이 된 사례인데 원심을 파기하,

면서 가 호 발명의 설명서 및 도면은 특허심판절차에서만 보정할 수 있을 뿐 원심에서 보( )

정할 수 없다는 이유로 자판하여 심결을 취소한 사례이다.

이 사건에서 특이한 것은 대법원이 원심 판결을 파기하고 직접 심결을 취소하고 있는,

것인데 이는 민사소송법 제 조의 규정에 근거하고 있는 것으로 보인다 즉 민사소송법, 407 .

제 조는 확정된 사실에 대한 법령의 해석 적용의 잘못을 이유로 원판결을 파기하는 경407 ,ꡒ
우에 새로운 사실의 확정을 요하지 않고 그 확정사실에 기하여 판결을 할 수 있을 때 및 사

건이 법원의 관할에 속하지 않거나 그 밖의 소송요건의 흠결을 이유로 원판결을 파기할 때

에 상고법원이 사건에 대해 자판하여야 한다 고 규정하고 있는데 이 사건의 경우 가 호, ( )ꡓ
발명의 특정에 대한 법리오해를 이유로 원심 판결을 특허법원에 환송한다고 하여도 특허법

원 단계에서 가 호 발명의 보정을 할 수 없기 때문에 특허법원에서 새로운 사실의 확정을( )

할 수 없는 특수한 사정이 감안된 것으로 보이며 이와 같이 무의미한 특허법원 단계를 생,

략함으로써 소송경제에도 부합되는 면이 있을 것이다.

대법원 선고 후 판결 등1992. 2. 25. 91 1120
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판례 가 호 발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체< 13> ( )▶

적으로 특정되어 있지 않다면 특허심판원으로서는 요지 변경이 되지 아니하는 범위 내에서,

가 호 발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이다( ) .

이 사건 특허발명은 실리콘 고무에 형광안료가 소량 함유되고 수영모자의 표리면에 형,

성된 요입부의 크기 요입부를 형성하기 위하여 샌드 블라스트를 행할 때의 모래입자의 크기{

입도 도 마찬가지이다 를 메쉬의 범위로 한정하고 있으므로 가 호 발명이 이 사건( ) } 40-220 , ( )

특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위하여는 원칙적으로 가 호 발명에 있어서도 형광안( )

료가 소량 함유된 실리콘 고무가 수영모자의 재질로 사용되어야 하고 수영모자의 표리면에,

형성되는 요입부의 크기가 메쉬의 범위 내의 것이어야 할 것인데 가 호 발명의 설40-220 , ( )

명서에는 형광안료에 대하여 아무런 기재를 하지 아니하고 또한 요입부의 크기에 대하여도,

구체적 수치를 제시하지 아니한 채 미세요철면 이라고만 기재하고 있어 가 호 발명이 형" " , ( )

광안료를 함유하는지 및 요입부의 크기가 메쉬의 범위 내에 들어가는지 여부를 특정40-220

할 수 없으므로 그 결과에 따라 이 사건의 결론이 달라질 수 있다 가 호 발명은 이 사건( ), ( )

특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다 할 것이다.

그렇다면 특허심판원으로서는 가 호 발명에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어( )

야 함에도 불구하고 본안에 나아가 이 사건 심결에 이른 잘못이 있다 할 것인데 원심도 같,

은 취지에서 가 호 발명의 미세요철면 을 요입부의 크기가 메쉬인 것과 그 범위 밖( ) " " 40-220

의 것을 모두 포함하는 것으로 섣불리 단정하고 형광안료에 대하여는 아무런 판단도 하지

아니한 채 가 호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단한 것은 특허발명, ( )

의 권리범위와 권리범위확인심판에서의 가 호 발명의 특정에 관한 법리를 오해함으로써 판( )

결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다고 보아야 할 것이다.

그러므로 원심판결을 파기하고 이 사건은 이 법원이 직접 재판하기에 충분한 한편,

가 호 발명의 설명서 및 도면은 특허심판절차에서만 보정할 수 있을 뿐 원심에서 보정할( )

수 없으므로 이 사건에 대하여 이 법원이 직접 판결하기로 하는바 특허심판원이 심결은 위,

법하므로 이를 취소하기로 한다 대법원 선고 후 판결. 2001. 8. 21. 99 2372 )

가 호 발명의 특정을 위해 제출된 실물이나 당사자의 주장이 어느 정도 감안되어질 것( )

인지 의문이 들 수 있다 앞서 보았듯이 가 호 발명은 심판청구서에 첨부된 가 호 설명. , ( ) ( )

서 및 도면에 의해 특정되는 것이므로 제출된 실물이나 당사자의 주장은 참고에 불과한 것,

이 원칙일 것이다.

판례 판결은 원심이 가 호 설명서 및 도면의 기재와 달리 청구인 피고 의 답변을14 , ( ) , ( )

근거로 가 호를 특정한 후 특허발명의 권리범위에 속한다고 한 사안에 대해 원심이 가( ) , ( )

호 도면 및 그 설명서의 기재에 근거하지 않고 피고의 진술에 의해 가 호 발명을 특정한( )

것은 부당하고 가 호 도면 및 그 설명서에 의해 특정된 가 호 발명은 특허발명의 권리범, ( ) ( )

위에 속하지 아니하며 또한 원심으로서는 심판청구인인 피고의 진정한 의도가 가 호 도면, ( )

및 그 설명서에 기재된 가 호 발명이 아니라 피고가 주장하고 있는 발명에 대한 권리범위( )

확인을 구하는 것이라면 피고에게 이 사건 가 호 발명에 대한 권리범위확인의 이익이 있는( )

지 여부도 심리하였어야 할 것이라는 취지로 판시한다.

판례 원심 재판부의 석명에 대하여 심판청구인인 피고가 심판청구 하고자 하는< 14>▶

대상물인 안개 연출기용 드라이 아이스의 침수 및 배수구조의 배출공 개폐장치는 무동력ꡒ
솔레노이드 밸브로 물의 힘 송수관에서 나오는 분사압력 과 용수철의 힘에 의해 작동되는( )



것으로 개폐판과 작동로드가 솔레노이드 밸브 역할을 하는 것이다 고 답변하고 있음을 이ꡓ
유로 원심은 가 호 발명의 배출공 개폐장치를 가 호 도면 및 그 설명서에 나타난 바( ) (31) ( )

와 같이 전원에 의해 작동되는 솔레노이드의 흡인력으로 작동되는 솔레노이드 밸브로 인정

하지 않고 송수관에서 나오는 분사압력으로만 작동되는 무동력의 솔레노이드 밸브로 인정,

하고 있는데 피고가 가 호 발명의 솔레노이드 밸브는 무동력으로서 개폐판과 작동로드가, ( )

솔레노이드 밸브의 역할을 하는 것이라고 진술하였다 하더라도 가 호 도면 및 그 설명서에( )

는 솔레노이드 밸브가 무동력이라고 인정할 만한 도시 또는 기재가 없을 뿐만 아니라 당업,

자라면 가 호 도면 및 그 설명서에 표시된 배출공 개폐장치가 송수관 에서 나오는 분사( ) (41)

압력에다가 전원에 의해 작동하는 솔레노이드의 흡인력이 가미되어 작동되는 것임을 충분히

알 수 있으므로 원심이 가 호 도면 및 그 설명서의 기재에 근거하지 않고 피고의 진술에, ( )

의해 가 호 발명에서의 솔레노이드 밸브의 구성을 무동력의 것으로 판단한 것은 부당하다( ) .

나아가 가 호 도면 및 그 설명서의 기재에 근거하여 이 사건 특허발명과 가 호 발명( ) ( )

을 대비하여 보면 가 호 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다, .... ( ) .

또한 원심으로서는 심판청구인인 피고의 진정한 의도가 가 호 도면 및 그 설명서에 기( )

재된 가 호 발명이 아니라 솔레노이드 밸브의 구성을 무동력의 것으로 한 발명에 대한 권( )

리범위확인을 구하는 것이라면 과연 피고에게 이 사건 가 호 발명에 대한 권리범위확인의( )

이익이 있는지 여부도 심리하였어야 할 것이다 대법원 선고 후 판결. ( 2001. 9. 28. 99 2204 )

아래에서 보는 판례 판결에서는 원심이 특허발명과 가 호 발명을 대비한 후 특허발15 , ( )

명의 권리범위에 가 호 발명이 속한다고 판단하고 이와 반대의 결론을 내린 초심 심결을( )

취소한 사안에 대해 가 호 발명이 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 특정되어 있지 아니, ( )ꡒ
한데도 가 호 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단한 원심은 권리범위확인심판에( )

서의 가 호 발명의 특정에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니한 위법이 있다 할 것( )

이나 그 위법이 이 사건 심결을 취소한 결론에는 영향을 미치지 아니한다 는 취지로 판, .ꡓ
시한다 위 판결에서의 주문은 상고기각이 되어 외견상 원심의 결론이 지지 받은 것으로 되.

었지만 원심의 판단 이유는 지지 받지 못한 것이고 결국 심판원으로 환송된 다음에는, ,

가 호 발명의 특정에 대한 심리를 다시할 수밖에 없을 것이다( ) .

판례 이 사건 특허발명은 반사기의 일단이 회전부재에 피벗 가능하게 지지되어< 15>▶

있고 회전부재의 회전시 반사기가 피시술자의 머리의 정상부 양측부 및 후부를 따라 이동, ,

하도록 회전부재의 회전축을 중심으로 편심회전되므로 조사요소가 있는 반사기가 피시술자

의 머리 주위를 삼각뿔의 궤적을 그리며 회전하여 모발 전체를 골고루 균일하게 가열하는

것을 기술적 특징으로 하고 있는 반면 가 호 발명의 설명서에는 편심회전원반 은 헤, ( ) (6)ꡒ
어드라이어 본체 의 전면 상단에서 회전 가능하게 설치되는 회전구에 고정 설치되며 라(7) ꡒ
고만 기재하고 있으므로 회전구의 형상이나 회전원반의 회전구에 대한 부착위치 및 각도가,

특정되지 아니하여 가 호 발명의 발열구가 피시술자의 머리 주위를 삼각뿔의 궤적을 그리( )

며 회전하는지 여부를 전혀 알 수 없고 따라서 위와 같은 가 호 발명의 설명서의 기재만, ( )

으로는 가 호 발명이 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고( )

할 수 없다.

또한 가 호 발명의 도면 제 도에 의하면 회전원반이 편심된 상태에서 지지축과 직각, ( ) 3 ,

으로 연결되고 그 직각방향에서 수평상으로 회전되는 것처럼 회전원반과 회전구의 관계가

도시되어 있는바 그 도면대로 실시를 하게 되면 피시술자의 모발 전체를 골고루 가열하는, ,



것은 불가능하게 되어 실시가능성이 없다 할 것이므로 상고인의 상고이유보충서에 나타난{

가 호 발명의 실물의 동작사진에 의하면 가 호 발명은 발열구가 있는 회전원반이 피시술( ) , ( )

자의 머리 주위를 삼각뿔의 궤적을 그리며 회전하고 있다 특허심판원으로서는 과연 심판청}

구인이 권리범위의 확인을 구하는 가 호 발명의 회전방식이 어떠한 것인지에 대하여 석명( )

을 구하거나 설명서 및 도면의 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 할 것이다.

그런데도 원심이 이 사건 심결의 위와 같은 위법을 지적하지 아니하고 가 호 발명을( )

그 설명서의 기재로 파악하지 아니한 채 가 호 발명의 발열구가 피시술자의 머리 주위를( )

삼각뿔의 궤적을 그리며 회전하게 되어 이 사건 특허발명의 조사요소의 회전방식과 동일하

다고 단정하여 가 호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단한 것은 권리범( )

위확인심판에서의 가 호 발명의 특정에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니한 위법( )

이 있다 할 것이나 그 위법이 이 사건 심결을 취소한 결론에는 영향을 미치지 아니한다, .

선고 후 판결(2002. 1. 11. 99 291 )

나 실시불가능한 경우의 권리범위 인정 여부.

특허발명이 진보성이 없는 경우에도 그 권리범위를 부정할 수 있는지에 대해 논란이 있

었으나 현재 그와 같은 무효의 항변은 허용되지 않는 것이 년 말 이후의 실무이다, 1998 .78)

다만 최근의 대법원 판례 경향은 진보성이 없는 특허발명의 권리범위를 가능한 한 인정하지

않기 위해 권리범위확인심판에서 신규성의 개념을 넓게 해석하려는 입장을 보이고 있는 것

같다.79)

특허명세서의 기재불비도 무효사유로 되는 것인데 이에 대해 판례는 그 발명을 특정할,

수 없을 정도로 심각한 기재불비가 있는 경우이거나 실시가 불가능한 경우 등에는 그 특허

여부와 관계없이 권리범위를 인정하고 있지 않고 있다.80) 판례 판결 또한 등록고안이 실16

시가 불가능한 고안에 해당하여 그 권리범위를 인정할 수 없다고 한 사례이다.

판례 이 사건 등록고안의 데이터수신표시부 는 전혀 작동을 할 수가 없음< 16> (LED6)▶

을 알 수 있는바 명세서상의 이와 같은 기재를 이 사건 등록고안의 내용과는 관계 없는 단,

순한 오기라고 보기는 어렵다 그렇다면 이 사건 등록고안은 실시가 불가능한 고안에 해당.

하여 구 실용신안법 제 조 제 항에 위반하여 등록된 것으로서 그 권리범위를 인정할 수 없8 3

으므로 가 호 고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속할 여지가 없다 대법원, ( ) . ( 2001.

선고 후 판결12. 27. 99 1973 )

다 권리대 권리간의 적극적 권리범위확인 심판.

대법원 선고 후 판결 선고 후 판결 이후이다1998. 10. 27. 97 2095 , 1998. 12. 22. 97 1016 .

예를 들어 선고 후 판결 선고 후 판결2001. 8. 21. 99 123 , 2001. 7. 13. 2000 693 , 2000.

선고 후 판결 등을 들 수 있다11. 10. 2000 1283 .

예를 들어 대법원 선고 후 판결에서는 특허청구범위의 기재나 발명의1983. 1. 18. 82 36 ꡒ
상세한 설명에 의하더라도 출원 당시 발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그

발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없는 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리의 범위를

주장할 수 없다 고 하였고 이외에도 선고 후 판결 선고, 1985. 3. 26. 83 106 , 1989. 3. 28.ꡓ
후 판결 등을 들 수 있다85 109 .



권리대 권리간의 권리범위확인심판의 적법성에 대해 대법원 판례는 적극적 심판인 경우

와 소극적 심판인 경우를 구분하여 판시하고 있다 적극적 심판의 경우에 대해 대법원은. ,

일방의 특허권이 타 특허권의 권리범위에 속한다는 심결을 하게 되면 결국 양 발명은 동일

하여 한쪽의 권리는 부정되어야 한다는 심결을 내리는 것과 같은 결과가 되며 이와 같은,

심결은 권리범위확인심판이 한쪽의 권리효력을 부정하는 효과와 같은 심결을 내리는 결과가

될 것이므로 이것은 무효심판의 전권사항을 권리범위확인심판이 하는 것과 같게 되는 것이,

어서 인정될 수 없다고 취지로 일관되게 판시하고 있다, .81)

이에 비해 소극적 심판인 경우 대법원은 일방의 특허권이 타 특허권의 권리범위에 속,

하지 아니한다는 취지의 심결을 하더라도 그 심결의 효과는 어느 한쪽의 권리도 부정하는

것은 아니므로 소극적 권리범위확인심판은 가능하다는 취지로 판시하고 있다, .82)

위와 같은 판례의 경향에 대해 다수의 논쟁이 있어 왔다 최근 특허법원은 후 특허발명.

과 선 특허발명 사이에 특허법 제 조 소정의 이용관계가 성립하여 적극적 권리범위확인 심98

판이 청구되는 경우에는 후 특허발명의 권리를 부정하는 것을 전제로 하는 것이 아니 뿐만

아니라 그 심판 결과가 양 등록 권리 사이에 통상실시권허여 및 실시료 지급 등의 문제 해,

결을 위한 전제가 될 수 있는 것이므로 확인의 이익이 있는 것이어서 적법한 것이라는 취,

지의 판결을 선고한 바 있다.83) 다만 위 판결에서는 그 이용관계의 적극적 주장여부와 주,

장 시점이 쟁점이 되어 있는데,84) 현재 위 사건은 대법원에 계류 중이고 선고를 기다리고

있다.

한편 적극적 권리범위확인심판에서 가 호 발명이 소송 진행 중 등록된 결과 권리대, ( )

권리간의 적극적 권리범위확인심판이 되어 버린 경우에는 그 사건의 처리에 의문이 있을 수

있다 특허법원이 가 호 발명이 소송 진행 중 등록되어 결과적으로 이 사건이 권리대 권. ( )ꡒ
리간의 적극적 권리범위확인심판이 되었고 가 호 발명과 특허발명이 이용관계에 있다는, ( )

점에 대해서는 피고가 아무런 주장 입증이 없는 이상 피고의 이 사건 심판청구는 부적법하

다 고 판시한 사안에 대해 대법원은 판례 판결에서 심결취소소송에서 심결의 위법여, 17ꡓ ꡒ
부는 심결당시의 사실 상태를 기준으로 판단하여야 하는 것이므로 심결시 이후에 발생한

가 호 발명의 특허등록사실을 고려한 원심 판결은 위법하다 는 취지로 판시하였다( ) .ꡓ
판례 특허심판원 심결의 취소소송에서 심결의 위법 여부는 심결 당시의 법령과< 17>▶

사실상태를 기준으로 판단하여야 하고 원칙적으로 심결이 있은 이후 비로소 발생한 사실을,

고려하여 판단의 근거로 삼을 수는 없다 할 것이며 대법원 선고 누 판( 1995. 11. 10. 95 8461

결 등 참조 이 사건의 경우 심결시 이후에 발생한 가 호 발명의 특허등록사실을 고려하), ( )

여 심결의 위법 여부를 판단하여야 할 아무런 사정이 없다 그럼에도 불구하고 원심이 이.

사건 심결시 이후에 발생한 가 호 발명의 특허등록사실을 고려하여 이 사건 권리범위확인( )

심판의 청구가 결과적으로 부적법하게 되었다는 이유로 이 사건 심결을 취소한 것은 심결취

소소송의 위법성 판단의 기준시에 관한 법리를 오해하여 결론에 영향을 미친 위법이 있는

것이다 대법원 선고 후 판결. ( 2002. 4. 12. 99 2211 )

대법원 선고 후 판결 선고 후 판결 등1984. 5. 15. 83 107 , 1996. 12. 20. 95 1920

대법원 선고 후 판결 선고 후 판결 등1985. 4. 23. 84 19 , 1996. 12. 20. 95 1920

특허법원 선고 허 판결1999. 9. 2. 99 1720

권리 대 권리간의 적극적 권리범위확인심판에 있어서 가 호 발명과 특허발명이 이용관계에( )

있는지 여부는 심판요건으로서 당사자의 주장에 관계 없이 직권으로 심리하여야 하는 것인

지 청구인이 심판 청구시 이 점을 명확히 주장하여야 하는 것인지 여부가 쟁점이다, .



라 간접침해.

특허권은 청구범위에 기재된 구성요건의 전체에 부여되는 것으로서 개개의 구성요건의

특징을 독립 개별로 보호하는 것은 아니므로 무권리자의 실시행위는 특허발명의 구성요건& ,

을 모두 충족한 때에 특허권 침해를 구성하게 되며 특허발명 구성요건의 그 일부만의 실시,

는 가령 그것이 가장 중요한 부분이더라도 침해를 구성하지 않는다 간접침해는 이와 같이.

특허발명의 구성요건을 충족하지 않기 때문에 아직 직접침해는 성립되지 않으나 직접침해에

필연적으로 이르는 행위에 관하여 장래에 있어서 직접침해의 배제의 실효를 높이기 위하여

그 전 단계에 있어서 침해로 간주하여 직접침해와 같은 법적 취급을 받는 침해이다 아래의.

판례 판결은 권리범위확인심판에서 간접침해를 다룬 최초의 판결이다18 .

판례 특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소< 18>▶

진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당,

하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당

해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자 측에 의하

여 그러한 부품이 따로 제조 판매되고 있다면 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침& ,

해에서 말하는 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건 에 해당하고 위 특허 물건의 생산에' ' , '

만 사용하는 물건 에 해당한다는 점은 특허권자가 주장 입증하여야 한다 대법원' & . ( 2001. 1.

선고 후 판결30. 98 2580 )

간접침해 여부를 권리범위확인심판으로 구할 수 있는지 여부에 대하여 언급한 판례는

이전까지 전혀 없었던 것으로 보인다 권리범위확인심판에서 간접침해 여부를 판단할 수 없.

다고 생각하는 견해는 특허청에서 판단하는 기술적 범위와 법원에서 판단하는 보호범위는

차이가 있다는 것에 기초한 것이다 즉 기술적 범위는 특허권자가 독점적으로 실시할 수. ,

있는 범위로 특허청구범위에 기재된 그대로이며 이는 특허청에서 판단하는 영역인데 보호,

범위 권리범위 는 그 보다도 넓어 타인이 권한 없이 실시할 때는 침해가 성립되게 되는 기( )

술적 영역까지 아우르는 영역이고 침해소송에서 법원이 판단하는 영역이라는 것이다.

기술적 범위와 보호범위 권리범위 를 구별하는 견해는 결국 보호범위 쪽이 기술( ) ꡒ ꡓ ꡒ
범위 보다 폭이 넓다고 해석하는 것이므로 이 견해에 따르면 특허청에 의하여 속하지,ꡓ ꡒ
않는다 라는 것으로 판단되고 이와 같은 판단이 옳다고 해도 판단기준이 다른 법원에서는,ꡓ
권리침해가 되는 경우도 있을 수 있게 된다 예를 들어 균등 이용관계 간접침해를 들 수.( , ,

있다 그런데 이와 같은 견해는 소수설이라고 하며.) , 85) 통설은 이들을 모두 같은 개념으로

보고 있다.86) 현재 일본에서도 기술적 범위와 보호범위 권리범위 를 구별하는 이원론에 대( )

특히 은 이와 같은 견해에 대해 재판소는 근본적으로 판정에 구속되지 않으므, 竹田和彦 ꡒ
로 그와 반대의 결론을 낸다는 것은 있을 수가 있지만 양자의 판단기준이 다르기 때문에 양

자 사이에 반대의 결론이 나오는 일이 있다는 것이 당연하다고 한다면 도대체 무엇을 위한,

판정인가라고 말하지 않을 수 없다 특허청이 하는 기술적 판단과 재판소가 하는 법률상. ...

의 판단이 다르다고 하는 것이 당연하다고 하는 견해는 의문이 간다 국민이나 기업이 요구.

하는 것은 가 호가 특허권의 침해가 되는가의 여부에 대한 판단 그 자체인 것이며 특허청의( )

판정에서나 재판소의 침해소송에서도 동일한 판단기준이 되는 것을 기대하고 있기 때문이

다 는 취지로 비판한다. .ꡓ



해서는 특허법 제 조의 입법취지에 반한다고 하는 비판이 가해지고 있고 일본 최고재의70 ,

판결에서도 일원론의 입장에 서 있는 등 현재의 주류는 기술적 범위와 보호범위 권리범위, ( )

를 동일시하게 보는 것이다.87)

기술적 범위와 보호범위 권리범위 가 차이가 있다는 견해를 받아들인다 하여도 특허법( )

제 조는 특허권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의135 ꡒ
권리범위확인심판을 청구할 수 있다 고 규정하고 있어 권리범위확인심판에서 특허발명의ꡓ
보호범위 를 판단할 수 있도록 하고 있으며 기존의 권리범위확인심판과 관련된 판례에,ꡒ ꡓ

서도 이미 균등 이용관계 등 을 모두 판단하고 있으므로 간접침해 문제를 권리범위확, ,ꡒ ꡓ
인심판에서 심리 못한다고 할 수는 없을 것 같다 간접침해 제도는 특허권 본래의 의미에.

있어 권리범위에 속하지 아니하는 경우라 하더라도 법률의 규정에 의하여 특허권의 효력을

확장 적용함으로써 특허권자를 보호하고 공정한 거래질서를 확립하고자 하는 제도적 취지를

가지고 있다고 하겠으므로 간접침해의 해당 여부도 권리범위확인심판으로 구할 수 있다고

보는 것이 당연한 것으로 생각된다.88)

정정에 관한 판결.Ⅵ

가 청구범위의 감축과 실질적 변경.

청구범위를 정정하는 것이 청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를

판단함에 있어서는 청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의

상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변

경에 해당하는지 그리고 이와 같이 정정되는 경우 특허의 요건에 해당되고 특허출원 당시

특허를 받을 수 있는 것인지 여부 등을 고려하여 판단하여야 한다.89)

전형적인 청구범위 감축 유형으로는 택일적 구성요소의 삭제 상위개념으로부터,① ②

하위개념으로의 변경 구성요소의 직렬적 부가 수치한정 등에 대한 범위의 감축 및, ,③ ④

수치한정 등 새로운 조건의 부가 등이 있는데 이 중 의 경우는 특허청구범위에, , ,① ② ④

기재된 기술적 사항이 동일성을 유지한 상태에서 그 효력의 범위 만이 그대로 감축되는 경

우가 대부분이므로 그 변경 또는 확장 여부의 판단에 그다지 어려움이 없을 것이다 또한.

인 구성요소의 직렬적 부가 인 경우도 만일 청구범위에 포함시키려고 하는 기술적 사③ ꡒ ꡓ
항이 정정 전의 명세서에 기재되어 있지 않다면 이는 당연히 허용될 수 없는 것이다, .

최근의 판례 판결은 실질적으로 상위개념의 것을 하위개념으로 정정하는 것으로 보19

고 정정하려는 내용이 명세서 본문에 있는 사항이라는 점에서 그 청구범위 감축을 허용한,

사례로 보인다.

이 사건에서 특허발명은 처리될 모발을 가열 및 건조시키기 위하여 인체모발을 향해 적

외선을 조사 하는 적외선 형식의 모발처리촉진장치에 관한 것이었는데 특허청구범위( ) ,照射

면( ) 378 379 , 12 YOU ME中山信弘 著 工業所有權法 上 特許法 吉藤幸朔 特許法 槪說 第 版˜

면 참조558 559特許法律事務所 譯 ˜

면 참조, 6 360竹田和彦 特許 知識 理論 實際 第 版の と

면 참조 여기서는 판정12 YOU ME 736 737 .吉藤幸朔 特許法 槪說 第 版 特許法律事務所 譯 ˜

제도에 대해서 언급하고 있다.
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제 항 중 상부에 상기 반사기가 배치되어 상기 반사기의 피벗지지 운동을 위해 회전1 ①ꡒ
가능하게 지지된 회전부재 및 상기 회전부재를 작동시키는 구동부재로 구성되어 있는 것②

을 특징으로 하는 모발처리촉진장치 구성을 상부에 상기 반사기의 일단이 피벗 가, ㉮ꡓ ꡒ
능하게 지지되어 있는 회전부재 및 상기 회전부재를 작동시키는 구동부재를 구비하며,㉯

상기 반사기가 상기 회전부재의 회전시 피시술자의 머리의 정상부 양측부 및 후부를 따,㉰

라 이동하도록 상기 회전부재의 회전축을 중심으로 편심회전되는 것을 특징으로 하는 모발

처리촉진장치 구성으로 정정하고자 한 사안이었다 이에 대해 판례 판결은 을 로. 19 ① ㉮ꡓ
정정하는 것은 정정 전에는 반사기의 어느 부분이 지지되는지가 불분명한데 반하여 정정에

의해 분명하게 되고 그 운동 경로를 보다 구체화한 것이며 를 로 정정하는 것은 실질, , ② ㉯

적인 변화가 없는 것이고 는 정정 전의 또는 정정 후의 구성으로 인한 결과를 구, ㉰ ① ㉮

체적으로 부연한 것에 불과하므로 이 사건 정정은 청구범위 감축에 해당하고 명세서 본문, ,

에 있는 내용을 그대로 반영한 것이므로 제 자에게 불측의 손해를 줄 염려도 전혀 없어 실3

질적인 변경에 해당하지 않는다는 취지로 판시한다.



판례 중략 따라서 이 사건 정정은 청구범위의 감축에 해당되고 그 목(552) < 19> ( ) , ,▶

적이나 기술적 사상에 어떤 변경이 있다고 할 수 없으며 발명의 상세한 설명 및 도면에 기,

재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제 자에게 불측의 손해를 줄 염려도 전혀 없어3

실질적인 변경에 해당되지 않는다고 할 것이다 대법원 선고 후 판. ( 2001. 12. 11. 99 2815

결)

한편 정정 전의 특허청구범위에는 기재되어 있지 않은 구성요소를 발명의 상세한 설명,

또는 도면에 기재된 사항에 근거하여 직렬적으로 부가한 경우는 그 확장 내지 변경 여부에

대한 판단이 극히 어렵게 된다.

이 경우에는 통상 정정에 의하여 외견상 청구범위가 감축되는 것이라도 정정 전의 청,

구범위에 기재된 사항에 의하여 구성되는 발명의 구체적인 목적의 범위를 일탈하여 그 기술

적 사항을 변경시키는 경우의 정정은 허용될 수 없고,90) 청구범위에 기재된 사항에 의하여

구성되는 발명의 구체적인 목적범위 내에서 발명의 상세한 설명에 기재된 사항을 근거로 하

여 기술적 사항을 부가하는 것은 제 자에게 불측의 피해를 가하지 않는 한 청구범위의 감축3

으로서 허용되어야 한다는 판단 수법이 제시되고 있다.

일반적으로 새로운 구성요소를 청구범위에 부가하여 청구범위를 감축시키는 정정은 그

권리범위가 감축되는 한편 부가한 만큼의 새로운 목적과 작용효과가 도출되게 되어 그와, ,

같은 정정에 따라 정정 후의 청구범위는 그 내용에 다소간의 범위와 성질을 변경시키게 된

다.

위에서 말한 구체적인 목적 범위를 엄격하게 해석하게 되면 부가한 만큼의 새로운 목,

적과 작용효과가 도출되어지는 대부분의 정정이 청구범위를 변경시키는 것에 해당되어 청구

범위의 감축을 목적으로 하는 정정을 인정한다고 하는 특허법 제 조 제 항 소정의 규정의136 1

취지가 전혀 무의미한 것으로 되게 될 수 있다 위와 같은 견지에서 구체적인 목적 범위. ꡒ
내인지의 여부 는 정정제도의 취지에 반하지 않는 한 느슨하게 해석해야 한다는 견해가 있ꡓ
다.91)

반면에 제 자는 발명의 요체인 청구범위 의 기재를 신뢰하고 있는데 청구범위에는, 3 ,ꡒ ꡓ
전혀 기재되어 있지 않고 또한 기재된 것으로 볼만한 사정도 없는 상태에서 발명의 상세한,

설명이나 도면에만 나타난 기술구성을 청구범위에 포함하여 권리를 보호한다는 것은 신뢰보

호의 원칙에 반하여 제 자의 이익을 해하게 되고 나아가 우리의 특허제도는 청구범위 제도3 ,

가 단항제가 아닌 다항제이므로 이를 이용하면 출원당초의 발명을 다각적으로 보호 받을 수

제 판 면 특허청 발간 일반심사기준 출원공고후의2 1052 ,中山信弘 編著 註解 特許法 增補 ꡒ
보정 면342ꡓ

판 면 참조 여기서는 구체적인 발명의 목적범위를 일12 699 700 .吉藤幸朔 著 特許法槪說 ˜

탈하여 새로운 목적과 작용효과가 부가된 것이라 함을 적어도 감축후의 발명의 목적 효, ,①

과가 감축전의 명세서에 기재되어 있지 않거나 또는 명세서 도면에서 당업자가 용이하게, 推

할 수 없는 것 감축후의 발명의 목적 효과가 감축전의 발명에 내재하거나 그의 전제, ,知 ②

로서 포함된 것이거나 또는 그 목적 효과에 부수한 것이거나 그의 연장선상에 있다고 할, ,

수 없는 것을 뚯 한다고 해석한다.

한편 정정 후의 발명이 정전 전 발명의 구체적인 목적 범위 내인지 여부의 판단은 발,

명자와 제 자간의 적정한 조화라는 관점에 주목하여 판단되어야 할 것이라는 견해도 있다3 .

면 참조2 1052中山信弘 編著 註解 特許法 第 版 增補



있는 데도 불구하고 이를 제대로 이용하지 않은 것은 출원인의 잘못이며 정정심판제도는,

권리 설정된 후의 특별한 구제제도이므로 가능한 한 엄격히 해석해야 한다는 견해도 있다.

대체로 특허청 특허심판원의 실무가 이에 따른다 또한 일본의 심판결례에서도 위와 같은.

취지 하에 엄격히 해석한 사례를 볼 수 있다.92) 이와 같은 쟁점에 관한 대법원의 확립된

견해를 밝힌 판결은 아직 찾을 수 없다.93) 향후 관련 사건들에 대한 대법원의 명확한 판단

을 기대해 보고 있으나 결국 그 명세서 본문의 기재 정도와 청구범위 기재의 적정성에 따,

라 구체적 사안에 의거 판단되어질 것으로 생각된다.

나 정정과 무효심판.

무효심결에 대한 심결취소소송에 있어 특허법원의 변론 종결 후 상고심 계류 중에 정,

정에 대한 심결이 확정된 경우에는 판결의 기초가 된 행정처분이 후의 행정처분에 의하여ꡒ
변경된 때 에 해당되어 민사소송법 제 조 항 호 소정의 사유로서 상고이유가 되고422 1 8ꡓ 94)

상고심으로서는 법률심이기 때문에 파기환송하여야 한다.95) 이와 같은 취지의 판결이 판례

판례 판결이다20, 21 .

판례 이 사건 등록고안의 등록청구범위는 그 등록무효를 구하는 심판의 심결취< 20>▶

소를 구하는 이 사건 소송이 상고심인 이 법원에 계속 중인 그 정정을 허가하2001. 4. 25.

는 심결이 확정되었음을 알 수 있는바 등록고안의 명세서가 정정이 되면 그 실용신안권은, ,

정정 후의 명세서에 의하여 등록출원이 되어 설정등록이 된 것으로 보게 되므로 정정되기,

전의 것을 대상으로 무효 여부를 심리하여 판단한 원심판결은 결과적으로 등록고안의 요지

를 잘못 인정하여 결론에 영향을 미친 위법을 저지른 것으로 되어 그대로 유지될 수 없다.

대법원 선고 후 판결( 2001. 9. 7. 99 437 )

판례 이 사건 특허발명에 관하여 원고의 정정심판청구에 기해 원심판결 이후인< 21> ,▶

그 정정 특허청구범위의 감축 을 허가하는 심결이 내려지고 그 심결은2000. 12. 29. ( ) 2001.

경 확정되었음을 알 수 있으므로 이 사건 특허발명은 구 특허법 법률1. 6. , (1997. 4. 10.

제 호로 개정되기 전의 것 제 조 제 항에 의하여 정정 후의 명세서대로 특허출원이5329 ) 136 9

되고 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 하는 것이다 따라서 정정 전의 이 사건 특허.

발명을 대상으로 하여 무효 여부를 판단한 원심판결에는 민사소송법 제 조 제 항 제 호422 1 8

소정의 재심사유가 있어 판결에 영향을 끼친 법령위반의 결과로 되었다 대법원. ( 2001. 10.

판 면 참조 제 판12 699 701 , 2吉藤幸朔 著 特許法槪說 中山信弘 編著 註解 特許法 增補˜

면 참조1053 1060˜

다만 심리불속행으로 상고기각된 것으로서 대법원 후 사건이 있다 원심 판결인2001 1082 .

특허법원 선고 허 판결에서는 청구범위에 스크류 의 절삭날2001. 2. 23. 99 9038 (7) (8)ꡒ ꡐ ꡑ
이라는 구성의 부가로서 세절날 이 상호 작용관계를 가지는 대상의 범위를 제한하였다는ꡐ ꡑ
점에서는 청구범위의 감축에 해당한다고 볼 여지는 있다고 하겠으나 세절날이 스크류의 절,

삭날과 밀착 교차하여 피착즙물을 순차적으로 미세하게 절단하고 이송하는 기술은 정정 전,

의 청구범위에 반영되어 있거나 정정 전의 청구범위로부터 당연히 예측할 수 있는 기술이 아

니므로 위 정정은 새로운 기술사상을 도입한 경우에 해당하고 결국 위 정정은 실질적인, , ꡐ
변경 에 해당하여 허용될 수 없는 것 이라고 하고 있다.ꡑ ꡓ
일본 최고재 소 자 판결 심결최소소송판결집 년 면54.4.13. 1979 101

이상경 지적재산권 소송법 면146著



선고 후 판결12. 99 598 )

그렇다면 무효심결에 대한 심결취소소송이 특허법원에 계류 중일 때 정정에 대한 심, ,

결이 확정된 경우는 어떻게 하여야 하나 일본의 경우 특허를 무효로하는 심결의 취소소송? ,

이 동경고재에 계속 중에 정정을 인용하는 심결이 확정된 케이스에 대해 특허를 무효로 하,

는 심결은 결과적으로 발명 요지의 인정을 잘못한 것으로 귀결되므로 무효심결을 취소해야,

한다는 판결이 다수를 이루고 있다.96)

이에 대해 우리의 특허법원은 선고 허 상고 판결에서 특허법원2000. 11. 16. 99 7971( ) ꡒ
에서는 기술에 관하여 전문지식을 갖고 있는 기술심리관이 소송의 심리에 참여하므로 거절

사정 불복심판의 경우 이외에는 국민의 신속한 재판을 받을 권리를 보장하기 위하여 심결취

소소송의 심리범위에 제한을 두지 아니하고 심판절차에서 주장하지 아니한 새로운 무효사유

에 대하여도 심리를 하는 것이 타당하다고 보여지며 특허청구범위의 정정은 특허청구범위,

를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없는 것이어서 정정된 발명이 권리의 동일성은 그대로

유지하면서 그 특허권의 내용인 권리범위만을 감축시키는 것인 점에 비추어 볼 때 이 사건

에 있어서와 같이 등록무효심판의 심결 후에 특허청구범위가 정정된 경우에는 심결취소소송

에서 법원이 정정된 특허청구범위를 심리대상으로 삼아 특허에 무효사유가 존재하는지를 판

단하고 그에 따라 심결에서 내린 결론의 타당 여부를 가리면 된다고 봄이 상당하다 고 하.ꡓ
여 특허법원에서도 정정된 특허를 대상으로 바로 심리 판단할 수 있다고 판시한 바 있다.

이는 우리 특허법원이 일본과는 달리 심리범위에 대해 무제한 설을 견지하고 있기 때문인

것 같다.

특허요건 등의 판단과 관련된 판결.Ⅶ

가 새로운 거절이유.

특허법 제 조에서는 심사관은 특허출원이 소정의 거절사유에 해당하는 때에는 거절사62

정하여야 하고 법 제 조에서는 심사관은 특허출원이 소정의 거절사유에 해당하는 거절이, 63

유가 있다고 인정하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기

간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다고 규정하고 있고 법 제 조에서는 위 제, 170

조의 규정은 거절사정에 대한 불복심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견63

한 경우에 이를 준용한다고 규정하고 있다.

위 각 규정의 취지는 특허의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 신규성 있는 고도의 기,

술적 사상의 창작을 말하므로 특허 받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도

의 전문지식을 요하고 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인

한 과오를 예방하고 또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정,

할 기회도 주지 않고 곧바로 거절사정 함은 출원인에게 지나치게 가혹하다는데 있다 할 것

이고97) 따라서 위 규정은 강행규정에 해당한다, 98)할 것이다.

동경고판 소 자 판결 소 자 판결 자 판결 등 그런데 위 판례와는54.6.28. , 56.7.9. , 56.9.21. ,

대조적으로 특허를 무효로 하는 심결의 취소소송 계속 중에 정정을 인용하는 심결이 확정되

더라도 정정된 내용을 갖고서 본안을 판단한 사례 동경고판 소 자 판결 가 있으나, ( 59.9.27. ) ,

이례로 통한다.
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우리 판례에서는 거절사정의 이유는 적어도 그 주지 에 있어서 거절이유통지(553) ( )主旨

서에 기재된 이유와 부합하여야 한다고 하였고 심판에서도 그 거절사정의 이유와 다른 거,

절이유를 발견한 경우가 아니라면 위 거절이유의 통지는 필요치 않다고 하였다.99)

거절이유를 특정하기 위한 법이론에 대해 일본의 는 소 자 판결51.3.10. (最高裁判所 行ツ

에서 우선 법조문을 달리한다면 거절이유를 달리한다 법조문을 같이하더라도 사실28?) , .ꡒ
을 달리한다면 이유를 달리한다 는 일반론을 제시한 바 있다. .ꡓ

아래에서 보는 판례 판결은 구 특허법 제 조 제 항이 특허청구범위의 기재에 있어22 8 4ꡒ
서 다항제를 채택한 취지 및 거절이유의 통지에 있어서 거절 대상으로 되는 청구항을 구체

적으로 특정하여야 하는지 여부 와 원사정에서는 특허청구범위의 청구항의 발명이 인용ꡓ ꡒ
발명 로부터 진보성이 없다는 것을 거절이유로 삼은 것에 비하여 항고심판에서는 인용발1 ,

명 및 인용발명1 2100)를 합쳐 보면 같은 특허청구범위의 청구항의 발명이 진보성이 없다고

판단한 경우 그 거절이유의 주지에 있어서 부합하는지 여부 에 대해 판단한 사례이다, .ꡓ
판례 구 특허법 법률 제 호로 전문 개정되기 전의 것 제 조< 22> (1990. 1. 13. 4207 ) 8▶

제 항은 특허청구의 범위는 명세서에 기재된 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 또는4 " 1 2

이상의 항으로 명확하고 간결하게 기재하여야 한다 고 규정하고 있는바 이러한 다항제를." ,

채택한 취지는 발명을 여러 각도에서 다면적으로 기재하여 발명을 충실히 보호할 수 있도록

하고 발명자의 권리범위와 일반인의 자유기술영역과의 한계를 명확하게 구별하여 특허분쟁,

의 경우 특허침해 여부를 명확하고 신속하게 판단할 수 있도록 하기 위한 것으로서 청구항,

은 독립항이든 종속항이든 상호 독립되어 있어 각 청구항마다 특허요건을 구비하여야 하고,

심사도 청구항별로 행해지는 것이므로 거절이유를 통지함에 있어서는 거절의 대상으로 되는

청구항을 구체적으로 특정하여야 한다.

원사정에서는 특허청구범위의 청구항의 발명이 인용발명 로부터 진보성이 없다는 것을1

거절이유로 삼은 것에 비하여 항고심판에서는 같은 특허청구범위의 청구항에 대하여 판단,

하면서 인용발명 및 를 합쳐 보면 특허청구범위의 청구항의 발명이 진보성이 없다고 판1 2

단한 경우 인용발명이 다른 경우에는 달리 특별한 사정이 없는 한 거절이유도 다른 것으로,

보아야 할 것이어서 비록 원사정 이유와 항고심판 심결 이유의 요지가 다 같이 발명의 진,

보성이 인정되지 아니한다는 것이라고 하더라도 위와 같이 인용발명이 달라진 이상 양자는,

그 거절이유의 주지에 있어서 서로 부합하지 아니한다 대법원 선고 후. ( 2001. 5. 29. 98 515

판결)

거절이유가 주지에 있어서 부합되는지의 여부를 판단함에 있어서는 우선 그 거절이유,

의 본질적인 내용을 주안점으로 하여야 할 것이다 예를 들어 신규성 진보성에 의한 거절. , &

이유의 본질적인 내용을 구성하는 것은 통상 청구항의 특정과 발명의 요지인정 인, ,① ②

용예의 특정 인용 법 조문의 특정이라고 볼 수 있는데 원칙적으로라면 위 세가지의 모, ,③

든 사항들이 거절이유에서부터 심결까지 일관될 필요가 있을 것이다.

그렇다고 해도 거절사정의 이유가 문자 그대로 거절이유통지서 기재의 이유와, 一句一

까지 모두 일치할 필요가 있는 것은 아닌 것 같다 즉 원사정의 이유와 다른 거절이.字 ꡒ
유 라는 것은 원사정의 거절이유와 조금이라도 다른 거절이유에 대하여 일률적으로 거절이ꡓ

대법원 선고 후 판결 선고 후 판결1989. 8. 8. 88 950 , 1994. 6. 28. 92 1066 , 2000. 1. 14.

선고 후 판결 등97 3494

인용발명 는 종속항의 거절에 인용된 것이다2 .



유를 통지하지 않으면 안되다는 것을 말하는 것은 아니라 할 것이며 구체적 사안에 있어서,

실질적으로 의견진술의 기회가 부여되었는지의 여부라는 관점에서 새롭게 거절이유를 통지

하는 것이 필요한지의 여부를 결정하여야 할 것이다.101)

나 의약발명에서 약리효과의 기재. 102)

의약발명은 특정 에서 되는 의약적인 속성 즉 의약적인 생리 활성의 발견을 기,物 發現

초로하여 성립된 용도발명이라 할 것이다 용도발명은 물건 화학물질 등을 말한다. ( , )組成物

의 특정 성질 특유한 을 발견하고 이 성질을 독점적으로 이용하여 과제해결을 도모하( ) ,屬性

는 발명을 말하는데 예컨대 의 화학물질인 에 살충효과가 있다는 것이 발견되어, , DDT旣知

이 속성을 이용하여 이루어지는 농약에 관한 발명 신규한 생리화학적 성질을 발견하고 이,

를 이용하여 이루어지는 의약에 관한 발명 등은 용도발명인 것이다.

일반적으로 발견은 발명으로서 성립할 수 없는 것이 원칙이다 그런데 용도의 발견이.

발명으로서 인정되는 것은 용도발명이 특정 물질의 속성을 단순한 오감에 의해서 발견하는

것이 아니라 그 용도를 발견하는 데에 상당한 노력과 수고가 따르고 또한 물의 을, 未知屬性

발견하고 이것을 일정한 용도에 사용한다는 점에 창작성 요소가 가미되었기 때문인 것이다.

의약발명에 있어서 약리효과는 그 의약발명의 성립요건이자 의약발명 명세서의 필수 기

재요건이라는 점에 대해서는 논란의 여지가 없으나 그 약리효과를 명세서에 어느 정도 실,

증적으로 기재하여야 하는지 이와 관련된 보정의 허용범위에 대해 의문이 있다 즉 약, . ①

리효과의 기재가 치료효과가 있다 는 등의 정성적인 기재만으로도 족한 것인지 아니. ,˜ꡒ ꡓ
면 그 약리효과의 기재가 구체적이고도 정량적인 약리시험데이터에 의해 뒷받침되어야 하는

것인지 여부 약리시험방법과 약리시험데이터가 불비되어 있는 의약발명은 미완성 발명, ②

인지 기재불비인지 여부 또한 약리효과에 대해 정성적인 기재만 되어 있던 최초 출원명, ③

세서에 정량적인 약리시험데이터를 추가하는 보정이 명세서의 요지변경에 해당하는지 여부

가 그 대립점의 중심에 서 있는 것이다.

이와 같은 점이 쟁점이 된 최초 판결은 선고 후 판결1996. 6. 14. 94 869 , 1996. 7. 30.

선고 후 판결95 1326 103) 등이 있다.

후 판결에서는 의약발명으로서 그 작용효과 의학적 효과 에 대한 객관적인 기재94 869 ( )ꡒ
가 명세서 기재의 필수적인 요건인데 상세한 설명에 그에 대한 기재가 없으므로 당해 특허

청구범위는 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않아 특허 받을 수 없다 고 하였는데. ,ꡓ
후 판결에서는 의약품의 발명에 있어서는 그 약리효과에 대한 기재가 있으면 충분95 1326 ꡒ

하고 그에 대한 실험 데이터나 시험 성적표의 기재는 명세서의 필수적 기재요건은 아니라

할 것이고 다만 특허청 심사관은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원 당시의,

기술수준으로 보아 명세서에 기재된 용도 효과 가 나타나는지 의심스러운 경우에만 비로소( )

별도의 시험 성적표나 실험 데이터 등의 제출을 요구할 수 있다 고 하였다.ꡓ
위 후 판결은 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되는지의 여부가94 869

면 참조 의 하급심 판결로는 특허법1019 ( ) .中山信弘 註解 特許法 第二版 增補 荒垣 同旨

원 선고 허 판결이 있다2001. 9. 13. 2001 89 .

약리효과와 관련된 대법원의 최근 판결에 대한 자세한 내용은 강동세 인천지법부장판사 전(

대법원 재판연구관 와 본인의 인 약리효과에 관한 명세서의 기재정도 지식재산) 21拙稿 ꡒ ꡓ
을 참고하기 바란다2002. 3. .

의 판결로 선고 후 판결이 있다1996. 10. 11. 96 559 .同旨



다투어진 사건이고 후 판결은 발명의 상세한 설명의 기재불비가 다투어진 사건으로, 95 1326

서 양자 그 근거 규정은 다르지만 명세서에 약리효과를 기재함에 있어 객관적 약리데이터,

가 기재되어야 하는가에 대해 서로 다른 견해를 나타내고 있는 것이다.

그런데 위 후 판결은 의약발명의 특성 용도발명에서 용도와 효과의 의미 의약발95 1326 ( ,

명에서 약리효과 및 약리데이터의 위치 화학발명에서 실시예의 의미 등 을 감안하지 않고, ) ,

기계장치 등에 관한 발명의 입장에서 통용되는 이론을 근거로 한 것으로 생각된다.

최근에 이르러 판례 판례 판결 등으로 의약의 용도발명은 적어도 그 최초 출원23, 24 , ,

명세서 상에 당업자가 출원 당시의 기술수준으로 보아 특별한 지식을 부가하지 않고서도 특

정 물질에 의약적 효과가 있다는 것을 명확하게 이해하고 재현할 수 있도록 특정 물질의 약

리효과를 객관적 구체적으로 기재하여야 하되 위와 같은 약리효과를 기재함에 있어서는, ,

그러한 약리효과가 있다는 사실을 확인하게 된 경위 즉 구체적인 실험방법과 실험결과를,

정량적으로 기재하여 다른 사람들이 이를 재현함으로써 그와 같은 약리효과가 있음을 납득

할 수 있도록 하여야 한다고 하고 이러한 경우 기재불비 뿐 아니라 나아가 미완성된 발명, ,

으로 볼 수 있으며 약리데이터가 불비된 명세서에 이를 가하는 보정은 요지변경으로 본다,

는 취지로 판단하여 후 판결과 다른 입장을 취하게 된다95 1326 .

판례 일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허출원의 명세서에 실< 23>▶

시예가 기재되지 않더라도 당업자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해

하고 용이하게 재현할 수 있는 경우가 많으나 이와는 달리 이른바 실험의 과학이라고 하는,

화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가

능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면

당업자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워 완

성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많고 특히 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발,

명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진

경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을

약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로

기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하

였다고 볼 수 있을 것이며 이와 같이 시험예의 기재가 필요함에도 불구하고 최초 명세서에,

그 기재가 없던 것을 추후 보정에 의하여 보완하는 것은 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗

어난 것으로서 명세서의 요지를 변경한 것이다 대법원 선고 후 판. ( 2001. 11. 30. 2001 65

결 선고 후 판결 외, 2001. 11. 30. 2000 2958 )



판례 원심은 의약제에 관한 발명인 이 사건 출원발명은 제약 조성물의 제(554) < 24> ,▶

토제 로서의 용도에 관한 발명으로서 약리효과와 관련하여 그 출원명세서에 온단세( ) "制吐劑

트론 의 제토 특성은 덱사메타손과 함께 투여하였을 때 증강됨을 알게 되었다 라는 기재만' ."

이 있을 뿐이고 약리데이터의 기재는 전혀 없는바 온단세트론의 제토 특성이 증강되었, "

다 는 기재는 온단세트론과 덱사메타손의 제약 조성물의 약리효과로서는 매우 추상적인 기."

재에 불과하여 약리데이터에 대신할 수 있을 정도의 구체적인 기재라고 보기는 어렵고 제,

토제로서 공지된 물질인 온단세트론과 덱사메타손을 전제로 하여 이를 병행 투여하였을 때

각 물질이 가지는 제토효과보다 상승된 제토효과를 가진다는 점을 발명의 요지로 하는 이

사건 출원발명의 경우에는 온단세트론과 덱사메타손을 병행 투여한 경우 온단세트론의 제토

효과보다 상승된 제토 효과를 가지는 약리기전이 밝혀지지 아니한 이상 위의 각 물질이 각

별로 가지는 제토효과보다 어느 정도의 상승된 제토효과를 가지는가를 비교례 등을 통하여

정량적 내지 수치적으로 제시해야만 비로소 발명의 효과를 당업자가 명확하게 이해할 수 있

도록 기재된 것으로 볼 것이므로 결국 이 사건 출원발명은 당업자가 용이하게 실시할 수 있

을 정도로 발명의 효과를 구체적으로 기재하였다고 볼 수 없다고 판단하였고 이 사건 출원,

명세서에서 발명의 약리효과가 충분히 확인되지 않는다 하더라도 심사 및 심판과정에서 약

리효과를 뒷받침하는 시험성적데이터를 제출하였으므로 명세서의 기재 요건을 위배하였다고

할 수 없다는 취지의 원고의 주장도 배척하였는데 위와 같은 원심의 판단은 정당하다 대, . (

법원 선고 후 판결2001. 11. 13. 99 2396 )

위 판례 판결은 그 동안 약리효과의 기재정도에 관한 논란을 정리하여 이 점에23, 24

대해 명시적으로 밝힌 점에서 그 의미가 큰 판결이라 할 것이다 그러나 약리효과의 기재정.

도에 대한 대법원의 위와 같은 판단이 항구적일 것이라고는 생각되지 않는다 특허법에 있.

어서 제 요건의 판단 즉 신규 진보성 및 명세서 기재요건 등의 판단은 아무래도 그 시대의, &

당업자의 기술수준과 산업환경에 크게 의존하는 면이 있기 때문이다 향후 의약산업이 계속.

발전되고 나아가 우리의 지식기반과 특허저변이 확대되어 나간다면 새로운 판단기준이 도출

될 수도 있을 것으로 생각하며 최근 판례들에 대한 많은 비판과 평석이 이루어져 활발한,

논의가 있기를 기대해 본다.

다 조성물 발명에서 청구범위의 기재불비.

특허법 제 조 제 항을 판단함에 있어 통상의 실무는 발명이 명확하고 간결하게 기재42 4 ,

되지 않은 유형으로 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 기재되어 있는 경ꡒ
우 를 들고 있고 그 예로서 이상 이하와 같이 상한이나 하한이 불명확한 수치한정이, ,˜ ˜ꡓ
나 과 같이 을 포함하는 수치한정을 한 경우를 상정하고 있다0 10 0 .˜ 104) 물론 이러한 표현(

을 사용하지 않고서는 당해 발명을 간단명료하게 나타낼 수 있는 적절한 표현이 없고 그 의

미가 발명의 상세한 설명에 의해 명확히 뒷받침되며 발명의 특정에 문제가 없다고 인정되는

경우에는 허용될 수 있다고 한다.)

그렇다면 위와 같은 표현이 구체적으로 어떠한 경우에 허용되고 또 어떤 경우 경우에,

는 허용되지 않는지가 의문인데 이와 관련된 사례가 아래에서 보는 판례 의 판결이다, 25 .

이 사례에서는 중량 이하 가 기재불비에 해당한다는 주장에 대해서 이하가1 % 1wt%ꡒ ꡓ ꡒ

특허청 발간 특허 실용신안 심사지침서 면& (1998) 25 27˜



를 의미한다는 것은 명백하므로 이 사건 특허발명의 조성물은 위 성분들이 선0 1wt% ,˜ꡐ ꡑ
택적으로 범위 내에서 포함될 수 있다고 보아야 할 것 이라고 판시하였다 이는 당업1wt% .ꡓ
자가 청구범위 이외의 기재와 기술상식에 입각해서 그 용어의 의미를 해석한 결과 청구범,

위에 하한을 의미하는 용어가 형식적으로 기재되어 있지 않더라도 실질적으로는 내재되어

있는 것으로 보고 이를 불명료한 기재로 인정하지 아니한 경우라고 볼 수 있다.105)

그런데 판례 판결에서는 명세서 본문에는 중량 를 제외한다는 취지로 기재되어, 25 0 %ꡒ
있는데 비하여 청구범위에는 중량 이하 라고만 기재되어 있어 서로 모순되는 기재로1 %ꡐ ꡑ
보이는 경우 명세서 기재불비에 해당할 수 있다 고 판시하고 있다 상기의 예는 발명의 상.ꡓ
세한 설명 중에 필수성분이라는 뜻의 명시적인 기재가 있는 때에는 해당 성분이 임의 성분

이라고 해석되는 중량 이하 즉 중량 라는 용어와 모순되는 경우이므로 청구범위가1 % , 0 1 %˜

발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 아니하고 이럴 경우 결국 청구범위의 용어가, 多義

이 되어 발명의 이 불명확하게 되는 것이라는 취지의 것으로 볼 수 있을 것이다.的 外延 106)

판례 이 사건 특허발명의 청구범위에는 중탄산나트륨 염료 및 식초가< 25> , 1wt%▶ ꡐ
이하 로 사용된다고 기재되어 있고 이하 가 를 의미한다는 것은 명, 1wt% 0 - 1wt%ꡑ ꡐ ꡑ ꡐ ꡑ
백하므로 이 사건 특허발명의 조성물은 위 성분들이 선택적으로 범위 내에서 포함될, 1wt%

수 있다고 보아야 할 것이고 이와 같이 특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누,

가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할

수 없는 경우에는 특허등록의 유 무효 판단을 위한 특허발명의 요지를 인정함에 있어서 특, &

허청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 보완 해석,

할 수는 없다 그럼에도 불구하고 원심이 명세서 본문의 기재를 참작하여 위 성분들이 필수.

적 성분에 해당한다고 보아 이 사건 특허발명의 진보성 판단의 근거 중 하나로 삼은 것은

특허청구범위의 해석에 관한 법리를 오해한 위법이 있다 할 것이나 다만 명세서 본문에는( ,

중량 를 제외한다는 취지로 기재되어 있는데 비하여 특허청구범위에는 중량 이하 라0 % 1 %ꡐ ꡑ
고만 기재되어 있어 서로 모순되는 기재로 보이는 경우 명세서 기재불비에 해당할 수 있음

은 별론으로 한다 위의 성분의 사용과는 다른 이유로 이 사건 특허발명의 진보성이 인정),

됨이 위에서 본 바와 같은 이상 원심의 위와 같은 위법사유는 판결의 결과에 영향을 미칠,

수 없는 것이다 대법원 선고 후 판결. ( 2001. 9. 7. 99 734 )

라 발명의 상세한 설명의 기재불비.

특허법 제 조 제 항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통42 3 , ꡒ
상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적 구성 및 효과를,

기재하여야 한다 라고 하여 발명의 상세한 설명이 발명의 내용을 제 자에게 공개하는 기술3ꡓ
문헌으로서의 역할을 하도록 요구하고 있는데 상기 규정의 취지와 관련하여 대법원은 특, ꡒ
허출원된 발명의 내용을 제 자에게 공표하여 그 기술적 범위를 명확하게 하기 위한 것이므3

로 그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자 즉, ,

평균적 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 기하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지

식을 부가하지 않고서도 그 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도의

면 참조12 YOU ME 326吉藤幸朔 特許法 槪說 第 版 特許法律事務所 譯

면 참조12 YOU ME 327吉藤幸朔 特許法 槪說 第 版 特許法律事務所 譯



설명이 필요하다 고 판시한 바 있다.ꡓ 107)

나아가 판례는 그 발명이 이용하고 있는 어떤 기술수단이 출원 당시의 기술수준에 속, ,

하는 범용성이 있는 것으로서 그 구성을 명시하지 아니하더라도 이해가 가능한 것일 때는

구태여 그 기술수단의 내용을 기재할 필요는 없다고 한다.108)

따라서 일반적으로 설명서 또는 도면에 신규의 기술방법에 관한 기재를 누락한 것이 아

니라 단지 종래의 공지된 기술방법의 기재를 누락한 것에 지나지 아니하여 그 기재누락 여

부에 불구하고 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 누구나 용이하게

실시할 수 있을 정도라면 특허발명의 목적 구성 작용 및 효과를 기재한 것이라고 할 것이, ,

어서 그 등록을 무효로 할 수는 없을 것이다. 109)

결국 발명의 내용이 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 용이하게 이해

되고 재현될 수 있다면 부분적으로 불명확한 부분이 있다고 하더라도 적법한 기재라고 보아

야 한다는 것110)인데 위와 같은 판례의 취지와 배치되는 듯한 입장의 판례도 또한 상존한,

다 예를 들어 아래의 판례 판결을 들 수 있다. 26 .

판례 명세서 기재의 오류는 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이< 26>▶

하게 알 수 있는 것이어서 그 오기에도 불구하고 평균적 기술자라면 누구나 그 특허된 발명

을 정정된 내용에 따라 명확하게 이해하고 재현할 수 있는 정도에 불과한 것이라고 하더라

도 이를 가리켜 구 특허법 제 조 제 항 제 항에서 규정한 명세서의 기재불비가 아니라고8 3 , 4

할 수는 없다 대법원 선고 후 판결 선고 후 판. ( 2001. 6. 26. 97 969 , 1996. 6. 14. 95 1159

결)

대법원 선고 후 판결 선고 후 판결1997. 7. 25. 96 2531 , 1996. 1. 26. 94 1459 , 1995. 10.

선고 후 판결 등13. 94 944

대법원 선고 후 판결 선고 후 판결 등 참조1994. 1. 14. 92 2199 , 1992. 7. 28. 92 49

대법원 선고 후 판결 등 참조1986. 9. 9. 85 68

대법원 선고 후 판결 선고 후 판결 등2002. 2. 5. 2001 3057 , 1995. 10. 13. 94 944



그런데 후 판결은 소오스 전극과 드레인 전극에 연결되는 제 전원 전압(555) , 95 1159 1ꡒ
과 출력버퍼 증폭기가 서로 정반대로 잘못 연결되어 있어 소정의 작용효과를 얻을 수 없다

는 이유 이고 후 판결은 탄소기의 화학결합에 오류가 있다는 이유 인바 위 판례97 969 ,ꡓ ꡒ ꡓ
들은 명세서의 전체적인 취지로 보아 이와 같은 기재가 오기일 가능성이 있고 이점이 당업,

자에게 쉽게 간파될 수 있는 것이라고 하여도 위와 같은 명세서 상의 잘못된 기재에 따라,

특허 받고자 하는 발명의 구성이 불명료해지고 당업자가 그 발명의 구성을 정확하게 이해하

는 데에 방해된다면 이를 두고 명세서 기재불비라고 아니할 수 없는 것이라는 취지로 보아

야 할 것이다.111)

마 무효심판에 있어 제척기간.

이전의 특허법 실용신안법 은 무효이유 여하를 묻지 않고 년이 경과한1980. 12. 31. ( ) 5

다음에는 특허무효심판을 청구할 수 없는 것으로 하였으나 법을 개정하면서 무효심판에 관,

한 제척기간제도를 원칙적으로 폐지하고 다만 외국에서 반포된 간행물에 기재된 발명 또는

그 발명에 근거하여 용이하게 발명할 수 있는 것이라는 점 만을 이유로 삼는 무효심판에 대

하여는 년의 제척기간을 두어 그 기간이 경과하면 하자가 치유되는 것으로 하였다5 .112)

이 법이 년 법 개정시까지 존속되었는 바 그 입법취지는 국제간의 통신이 불편하1990 ,

고 외국의 정보를 충분히 얻을 수 없는 상황에서 한번 등록된 특허권이 장기간이 경과한 후

입수된 외국 간행물의 정보에 의해서 무효로 되는 것은 법적 안정성을 해치기 때문이라고

설명되어 왔다.113)

위와 관련하여 판례에서는 제척기간이 경과한 후에는 무효심판을 청구할 수 없음은ꡒ
물론 일단 제척기간 경과 전에 무효심판청구를 하였지만 제척기간 경과 후에 외국에서만 반

포된 간행물을 제출하여 그 외국 반포 간행물을 근거로 하여 새로이 특허무효를 주장하는

것은 허용되지 않고 제척기간 경과 전에 막연하게 특정되지 아니한 외국문헌공지를 이유로,

하여 무효심판을 청구하였으나 그 증거방법이 특정되지 아니한 경우 이를 제척기간 경과 후

에 제출할 수는 없으며 특허를 무효로 할 수 없는 외국문헌을 특정하여 이를 제척기간 내,

에 제출하였다고 하여도 제척기간경과후에 특허를 무효로 할 수 있는 외국문헌을 새롭게 제

출할 수 없다는 취지이다 고 하였다.ꡒ 114)

나아가 위 무효심판에 관한 제척기간의 준수 여부는 심판요건에 관한 사항이므로 당연

히 직권조사 사항에 해당된다고 할 것이다 이전까지 특허와 실용신안에 관한 판례는 없으.

나 상표권에 대해서 구 상표법 법률 제 호로 개정되기 전의 것 제 조, (1980.12.31. 3326 ) 44ꡒ
위와 같은 취지의 판결로는 선고 후 판결을 들 수 있는데 상기 판2002. 4. 12. 2000 1009 ,

결에서는 이 사건 특허발명의 명세서의 전체적인 취지로 보아 특허청구범위에 기재된 과ꡒ ꡐ
공급 이 연신 비 의 오기이고 이를 당업자가 극히 용이하게 알 수 있다고 하더라도 위( ) ,ꡑ ꡐ ꡑ
와 같은 명세서상의 모순된 기재로 인하여 특허발명의 구성이 불명료해지고 당업자가 그 발

명의 구성을 정확하게 이해하여 재현할 수 없게 된 이상 이를 가리켜 명세서의 기재불비가,

아니라고 할 수는 없다 고 판시한다.ꡓ
구 특허법 법률 제 호로 개정되기 이전의 것 제 조이다(1990. 1. 13. 4207 ) 98 .

황경남 특허무효심판 재판자료 지적재산권에 관한 제 문제, , ( ) (92.12.) 1992. 475上ꡒ
면 그런데 선진외국에서는 이러한 제도가 없으며 우리와 같은 제도를 두고 있던 일478 ). ,˜

본도 년의 법개정으로 이 제도를 폐지하였다1987 .

대법원 선고 후 판결 선고 후 판결 등2002. 4. 12. 99 2846 , 1992. 6. 26. 92 63



제 항에는 같은법 제 조 제 항 제 호를 사유로 한 상표등록취소에 있어서 그 사유가 소멸2 45 1 3

한 날로부터 년이 경과한 후에는 취소심판을 청구할 수 없도록 규정하고 있는바 위 규정3 ,

은 이른바 제척기간으로서 위 기간을 준수하였는가의 여부는 직권조사 사항에 해당된다 할

것이다 고 하고 있다. .ꡓ 115)

최근에 선고된 판례 판결은 위 제적기간의 준수 여부가 쟁점이 된 사안에 대해 제27 ꡒ
척기간의 준수 여부는 직권조사 사항에 속하고 일본국의 특허 또는 실용신안공보 등은 특,

별한 사정이 없는 한 일본국에서 반포된 즉시 수입되어 우리 나라 특허청 자료실에 비치되

는 것이 통례인 점을 고려할 때 원심으로서는 마땅히 인용고안 이 게재된 일본국 공개실, 1

용신안공보가 특허청에 입수 비치되었는지 여부에 대하여 석명권을 행사하거나 입증을 촉,

구하는 등의 조치를 취하였어야 할 것이다 고 판시하여 이점을 명확히 하고 있다.ꡓ
판례 외국에서 발행된 간행물이라고 하더라도 국내에 수입되어 특허청에 비치됨< 27>▶

으로써 누구든지 열람할 수 있는 상태에 놓이게 된 이후부터는 이를 법 제 조 제 항 제 호5 1 2

에서 말하는 국내에서 반포된 간행물 에 해당한다고 볼 것인바 대법원 선( 1970. 12. 29.ꡐ ꡑ
고 후 판결 선고 후 판결 등 참조 제척기간의 준수 여부는 직권조70 64 , 1963. 2. 28. 62 14 ),

사 사항에 속하고 일본국의 특허 또는 실용신안공보 등은 특별한 사정이 없는 한 일본국에,

서 반포된 즉시 수입되어 우리 나라 특허청 자료실에 비치되는 것이 통례인 점을 고려할

때 원심으로서는 마땅히 인용고안 이 게재된 일본국 공개실용신안공보가 특허청에 입수, 1 ,

비치되었는지 여부에 대하여 석명권을 행사하거나 입증을 촉구하는 등의 조치를 취하였어야

할 것인데도 불구하고 상고심에 이르러 제출된 자료에 의하면 이 일본국 공개실용신안공보( ,

는 경 특허청에 입수 비치된 것으로 보인다 이러한 조치를 취함이 없이 당1987. 7. 6. , .),

사자의 입증이 없다는 이유만으로 이 일본국 공개실용신안공보가 법 제 조에서 말하는 외26

국에서 반포된 간행물에 해당한다고 단정한 점에서 심리미진의 흠이 없지 아니하나 이 점,

에 관한 원심의 판단은 부가적인 것에 지나지 않을 뿐만 아니라 뒤에서 보는 바와 같이 이,

사건 등록고안과 인용고안 을 비교하더라도 그 진보성이 부정되기는 어려운 것이므로 그1 ,

와 같은 잘못이 판결 결과에 영향을 미친 바는 없다 대법원 선고 후. ( 2001. 12. 27. 99 3047

판결)

결 어.Ⅷ

본 에서 검토된 주요 판결을 다시 정리하면 다음과 같다.稿

년 이전까지 우리 대법원의 주류를 이루었던 청구범위 해석 방식은 중심한정주의의2000

전형이라 할 수 있는 일반적 발명사상론 에 근사한 것이었는데 최근 들어 청구범위의,ꡒ ꡓ
구성요건적 기능을 중시하여 문언침해 및 균등론에 대한 요건을 보다 명확히 정리한 다수의

판결이 선고되고 있다 향후에도 위와 같은 해석방식이 대법원의 주류를 이루어 더욱 정립.

되어 갈 것으로 예상되지만 우리의 관련 지식 기반과 특허 저변이 어느 정도 축적되기 전,

까지는 엄격한 문언적인 해석보다는 해석론상 가능한 한 범위 안에서 발명자의 보호 라ꡒ ꡓ
는 측면에 대해 보다 관심을 기울일 필요가 있을 것으로 생각된다.

이용발명에 대해 그 간의 대법원 판결은 그대로 설에 입각하여 이용발명을 논하였다.

최근 들어서는 선행발명과 동일한 발명 뿐 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우에도 그 권,

대법원 선고 후 판결1993. 4. 9. 92 1578



리범위에 속하는 것으로 보아 이용발명의 개념을 확대한 사례를 볼 수 있다 나아가 기존의.

판례는 기계 장치의 발명과는 달리 화학제법 분야 발명의 경우 그대로 설에 의한 이용발명&

론을 인정하지 않았으나 선 제조방법 발명의 일체성이 상실되지 않는다는 전제 하에 촉매,

를 사용한 후발명이 선행발명의 기술적 요지를 그대로 포함하는 경우에는 이용관계가 있는

것으로 볼 수 있다고 판시하여 실무계의 입장을 반영하게 된다.

권리범위에 공지기술이 포함되어 있는 경우 그 공지기술을 권리범위에서 제외한다는 점

은 이론이 없으나 구체적인 사안에서 권리범위에 공지기술이 포함되어 있는 경우 의 것, ꡒ ꡓ
과 발명의 구성요소의 일부가 공지되어 있는 경우 의 개념이 혼동되는 경향이 많았다.ꡒ ꡓ
최근 선고된 판결은 복수의 구성요소로 이루어진 특허발명에 있어서 그 중 일부 구성요건이

공지된 경우 가 호 발명과 대비함에 있어 공지된 부분을 제외하여서는 아니된다고 명백히( )

판시하여 기존의 해석방식의 오류를 바로 잡은 바 있다.

년대 초반 가 호 발명이 특허발명 출원전의 공지기술인 경우 특허발명의 권리범위에90 ( )

속하지 아니한다는 항변을 부정한 판례가 있었으나 최근 들어 가 호 발명이 공지기술이거, ( )

나 이로부터 용이하게 도출해 낼 수 있는 경우에는 특허발명의 권리범위 속하지 않는다는

자유기술의 항변을 허용한 판례가 선고된 바 있다 향후 자유로운 기술 수준의 범위를 어느.

정도까지 인정하여야 할 것인지에 대해서는 더욱 논의와 검토가 필요할 것으로 생각된다.

나아가 권리범위심판에서 가 호 발명의 특정 특허발명 권리범위의 특정 권리범위확( ) , ,

인심판에서 간접침해를 판단할 수 있는지 여부 정정에 관한 제 의문점 새로운 거절이유의, ,

통지 여부 화학분야 발명을 중심으로 한 명세서의 기재요건 무효심판에 있어서 제척기간, ,

등과 관련된 대법원의 주요 판례를 살펴보고 기존의 판례들과 비교 고찰하여 보았다.

특히 권리범위 해석론에 대한 일반론 이용발명론 공지기술의 참작 이론 등의 쟁점 분, ,

야에 대해서는 방대한 양의 이론과 판례가 축적되어 있고 그 구체적인 사례 또한 매우 다,

양하기 때문에 필자의 짧은 심사 심판 및 소송 실무 경험과 박약한 이론적 배경 하에서는, &

체계적인 정리에 어려움이 있었음을 토로하지 않을 수 없다 또한 구체적인 사안에 있어서.

는 주로 화학 사건들에 치우쳐 폭넓은 사례를 제시하지 못한 점을 아쉽게 생각한다.

다만 본 에서 그 동안의 관련 판례와 의미 있는 판례들을 시기 순으로 정리해 보고, 稿

필자의 개인적인 을 제시해 봄으로써 향후 더욱 깊이 있는 논의에 대한 비판의 자료를拙見

제공해 본다는 데에 그 의미를 두고 싶을 따름이다.
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