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특허명세서의 기능

3/17/2011

심사/심판 대상 Sky Patent and Law
 Firm

심사/심판 대상
특허요건 심사 및 특허심판 대상(특허청/특허심판원)
법정 명세서 기재요건 구비

기술정보서
연구개발 시 활용 가능한 기술정보(제3자)
중복투자, 중복연구 방지

1

2

5

권리서
특허분쟁 발생 시 권리범위 해석의 기준(특허권자, 이해관계인)
논문 등 일반적인 기술문서와 구별

3

특허명세서의 구성

3/17/2011
Sky Patent and Law

 Firm

6

-5-



특허명세서와 논문의 차이

2011-03-17특허명세서특허명세서 논문논문구 분구 분

SKY Patent and Law
 Firm

엄격함(청구범위 필수) 자유로움

발명, 진보성, 선원성 등 발견, 발명, 창작물, 작용 등

특허권/독점배타권 저작권/상대권

출원일부터 20년 저작자 사후 50년

기재방식

등록요건

권리

존속기간

권리문서 기술문서기본성격

7

출원일부터 20년 저작자 사후 50년

많음 적음

연구완료 전이라도
특허출원 가능

연구 완성 후 논문발표

• 특허명세서 내용 조작 & 논문 조작 ? 

속기

경제적 혜택

연구완성 여부

특허명세서의 역사적 배경

3/17/2011

영국에서 1711년 타인의 발명과 구별하기 위 Sky Patent and Law
 Firm

영국에서 1711년 타인의 발명과 구별하기 위
해 명세서 관행적 사용되다가 1852년 법에 의
해 명세서 제출이 의무화

특허분쟁 발생시 종래 기술과 특허 발명의 구
별이 어려워 논란 야기

8

미국에서 1799년에 최초로 특허청구범위
(claim) 제도 시행, 영국에서는 1883년에
명문화
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특허청구범위의 의의

3/17/2011의의

Sky Patent and Law
 Firm

• 특허청구범위는 출원명세서의 필요적 기재사항으로서 발명자가 특허권으로
써 보호를 구하는 사항을 기재하는 부분

• 특허청구범위는 기술적 사상을 관념적인 언어로 표현한 것
• 문장을 이루는 각 단어가 내포하는 개념에 따라 보호범위의 넓이 결정

기능

• 심사단계에서 특허심사 대상
심판단계에 여 의 판단대상

9• 이론적으로 발명을 도면화 할 수 있는가?
• 디자인권, 상표권의 대상 및 특정 형식은?

• 무효심판단계에서 무효 여부의 판단대상
• 권리행사단계 및 침해단계에서는 보호범위를 해석하는 기준

특허청구범위의 구성

3/17/2011청구항1
몸체와 상기 몸체의 하단에 결합된 팁과 상기 몸체의 내부에 설치되며 상기 팁에 잉크를 Sky Patent and Law

 Firm

연결부(transition) 본체부(body)전제부(preamble)

• 기술분야
• 적용대상
• 부품이 사용되는 전

• 발명의 핵심적인
기술을 기재
• 발명의 구성요소를

몸체와, 상기 몸체의 하단에 결합된 팁과, 상기 몸체의 내부에 설치되며, 상기 팁에 잉크를
제공하기 위한 잉크탱크와, 상기 몸체의 일측에는 평행하게 연장 설치된 클립을 포함하는
것을 특징으로 하는 필기구.

10

• 부품이 사용되는 전
체 시스템
• 발명의 요약이나 주
요 구성
• 종래기술과의 관계
등 기재하는 부분

전제부와 본체부를 연
결해주는 부분

• 발명의 구성요소를
언급하고 구성요소들
간의 구조적 또는 기
능적 연결관계를 명
확히 기재하는 부분
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특허청구범위 연결부의 유형

3/17/2011

개방형(open-ended)

• 연결부가 “ 을 포함하는(comprising)”형태 Sky Patent and Law
 Firm

• 연결부가 ~을 포함하는(comprising) 형태
• 필수적인 사항만 열거하며, 다른 구성요소도 추가될 수 있다는 여
지를 남겨두는 기재방식
• 보호범위가 포괄적

폐쇄형(closed-ended)

• 연결부가 “~로 구성되는(consisting of)」”형태
• 기재된 구성요소만으로 구성
• 보호범위가 제한적으로 해석될 가능성

11

반폐쇄형(semi closed-ended)

개방형과 폐쇄형의 중간 형태
연결부가 “~을 필수적으로 포함하여 구성되는(consisting 
essentially of)」”형태

청구범위 관련 용어의 정리

3/17/2011
Sky Patent and Law

 Firm

침해단계침해단계권리행사단계권리행사단계출원단계출원단계특허발명 자체특허발명 자체

발명의 요지
권리범위 보호범위

12

기술적 내용
기술적 구성
기술적 범위

청구범위

효력범위

• 대법원 판례는 혼용해서 사용
• 특허청구범위가 취급되는 단계, 주체, 내용의 성격에 따라 달리 사용한 것
• 실질적 내용은 일치하므로 단계에 따라 적절한 용어 선택하여 사용
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특허청구범위 해석

3/17/2011특허법 §97

Sky Patent and Law
 Firm

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정하여 짐

기능

• 발명은 무체물로서 추상적 관념
• 언어로 표현된 특허청구범위는 多義的으로 해석 가능
• 문장으로 표현된 기술적 의미를 침해대상물과 비교하여 명확하게 함
• 문언의 의미가 확정되더라도 법률적 가치판단이 행해져야 할 필요

14
국회의원 주먹다짐 이유?

청구범위에 기재된 내용의 의미를 파악하는 것에 그치
지 않고, 특허 유효성 판단이나 효력의 범위를 정하는
것

청구범위 해석청구범위 해석
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특허청구범위 해석 주체

3/17/2011
Sky Patent and Law

 Firm

권리범위확인심판에서 권리범위에 속하는지 여부 및 무효

심판에서 무효사유 유무 판단 시

심판관
(특허심판원)

심판관
(특허심판원)

특허침해 금지 또는 손해배상소송 등에서 특허침해 여부

판단 시

판사
(법원)
판사

(법원)

/
변리사변리사

특허심사 시 특허성 유무 판단 시
심사관

(특허청)
심사관

(특허청)

15

특허침해 여부에 대한 감정서/법률의견서 작성 시
변리사

(대한변리사회)
변리사

(대한변리사회)

특허침해 여부에 대한 법률의견서 작성 시
변호사

(대한변호사회)
변호사

(대한변호사회)

특허청구범위 해석 주의

3/17/2011
Sky Patent and Law

 Firm

중심한정주의주변한정주의

• 경계 명확
• 침해 판단이 쉬움
• 발명자 보호에 약함

• 경계 불명확
• 침해 판단이 어려움
• 발명자 보호에 강함

vs

청구범위경계

16

청구범위경계
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특허청구범위 해석 단계

3/17/2011

6 Sky Patent and Law
 Firm

3

4

5

6

문언적 동일 판단

균등 여부 판단

출원경과 금반언 판단

공지기술/자유실시기술 판단

171

2

특허발명 확정

출처: 앤더슨 컨
설팅

확인대상발명 특정

문언적 동일 판단

3/17/2011

Case

제시된 종래기술과 대비하여 클립, 버튼부가 개량된 필기구 발명에 대하여 각 케
이스 별로 청구범위에 속하는지 여부를 판단하세요?

Sky Patent and Law
 Firm

몸체

클립

버튼

몸체

종래기술 본 발명

18

탱크

팁

탱크

팁
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CASE 1
3/17/2011[청구항1]

몸체와

최초 청구범위

Sky Patent and Law
 Firm

몸체와,
상기 몸체의 하단에 결합된 팁과,
상기 몸체의 내부에 상기 팁과 연결된 수용수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 필기구.
[청구항2]
제1항에 있어서,
상기 몸체의 일측에 평행하게 연장 설치되며, 그 내측에 누름돌기가 형성된 클립을 구
비하는 것을 특징으로 하는 필기구.

등록 청구범위

19

[청구항1]
몸체와,
상기 몸체의 하단에 결합된 팁과,
상기 몸체의 내부에 설치되며, 상기 팁에 잉크를 제공하기 위한 잉크탱크와,
상기 몸체의 일측에 평행하게 연장 설치되며,
그 내측에 누름돌기가 형성된 클립을 포함하는 것을 특징으로 하는 필기구.
[청구항2] 삭제

등록 청구범위

CASE 2

3/17/2011최초 청구범위

Sky Patent and Law
 Firm

[청구항1]
몸체와,
상기 몸체의 하단에 결합된 팁과,
상기 몸체의 내부에 설치되며, 상기 팁에 잉크를 제공하기 위한 잉크탱크와,
상기 몸체의 일측에 평행하게 연장 설치되며,
그 내측에 누름돌기가 형성된 클립을 포함하는 것을 특징으로 하는 필기구.

등록 청구범위

20

[청구항1]
몸체와,
상기 몸체의 하단에 결합된 팁과,
상기 몸체의 내부에 설치되며, 상기 팁에 잉크를 제공하기 위한 잉크탱크와,
상기 몸체의 일측에 평행하게 연장 설치되며,
그 내측에 누름돌기가 형성된 클립을 포함하는 것을 특징으로 하는 필기구.

등록 청구범위
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권리범위에 속하는가?
3/17/2011

Sky Patent and Law
 Firm

21

권리범위에 속하는가?

3/17/2011
Sky Patent and Law

 Firm

22
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권리범위에 속하는가?
3/17/2011

Sky Patent and Law
 Firm

23

권리범위에 속하는가?

3/17/2011
Sky Patent and Law

 Firm

24
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권리범위에 속하는가?
3/17/2011

Sky Patent and Law
 Firm

25

권리범위에 속하는가?

3/17/2011
Sky Patent and Law

 Firm

26
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3/17/2011

Case

특허 받은 소주들의 특허권의 청구범위를 해석해 보세요?

Sky Patent and Law
 Firm

27

3/17/2011

청구항 1
소주의 제조방법에 있어서,
알코올 농도가 95 %인 주정에 주조용수를 넣어 알코올 농도가 40 ~ 60 %가 되도록 1차 희석하여
1차 희석액을 제조하는 제1공정,
제1공정의 1차 희석액을 상온에서 7 ~ 10 일 동안 숙성시킨 후, 여기에 주조용수를 넣고 알코올
농도가 20 ~ 36%가 되도록 2차 희석하여 2차 희석액을 제조하는 제2공정,
제2공정의 2차 희석액을 활성탄이 충진된 9 개의 충진탑에 SV 3 ~ 5로 통과시켜 탈취 및 정제하여
정제희석액을 제조하는 제3공정 Sky Patent and Law

 Firm

정제희석액을 제조하는 제3공정,
제3공정의 정제희석액을 원적외선 담체와 은입자가 충진된 1 개의 충진탑에 SV 25로 통과시켜
원적외선 처리된 정제희석액을 제조하는 제4공정,
제4공정의 원적외선 처리된 정제희석액에 식품첨가물료를 시럽형태로 제조하한 후, 혼합하여
혼합액을 제조하는 제5공정,
제5공정의 혼합액을 여과기를 이용하여 여과시켜 소주 나주를 제조하는 제6공정,
제6공정의 소주 나주를 기포용해장치(제1산소공급기)로 이송한 후, 순산소(99.80 ~ 99.99 %) 기포를
폭기하여 순산소가 용존된 1차 순산소용존액을 제조하는 제7공정,
제7공정의 1차 순산소용존액을 무기포 산소용해장치로 이송한 후, 순산소가 고농도(29 ~ 46 ppm)로
용존된 2차순산소용존액을 제조하는 제8공정,
제8공정의 2차 순산소용존액은 다시 기포용해장치(제1산소공급기)로 이송한 후, 
순산소(99.80 ~ 99.99 %) 기포를 폭기하여 순산소가 용존된 3차 순산소용존액을 제조하는 제9공정,
제9공정의 3차 순산소용존액을 제2산소공급기로 이송한 후, 이 제2산소공급기의 내부에 배치된

28

냉각기로 인해 냉각된 후, 에어스톤을 이용하여 순산소기포를 분사함으로서 순산소가 용존된
4차 순산소용존액을 제조하는 제10공정,
이 4차 순산소용존액을 병구주입기로 이송하여 병입하는 제11공정,
병입 후 타전기로 이송하기 직전에 제3산소공급기를 이용하여 미타전 상태의 병구에 순산소를
직접 분사하여 순산소가 용존된 5차 순산소용존액을 제조하는 제12공정,
5차 순산소용존액을 타전기로 이송하여 병마개를 막아 밀봉하는 제13공정을 거쳐 소주를
제조하는 것으로 구성된, 순산소가 용존되어 있는 소주의 제조방법.
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청구범위 해석 원칙

3/17/2011

청구범위 확정 원칙, 특허청구범위를 기준으로 해석

청구범위 기준의 원칙청구범위 기준의 원칙

Sky Patent and Law
 Firm

청구범위 확정 원칙, 보충적으로 발명의 상세한 설명 또는 도면을 참작

상세한 설명 참작의 원칙상세한 설명 참작의 원칙

청구범위에 기재된 구성요소 전부를 실시하는 경우만을 침해로 해석

구성요소 완비의 원칙(All Element Rule)구성요소 완비의 원칙(All Element Rule)

청구범위의 문언과 균등범위에 있는 경우 침해로 해석

균등론(Doctrine of Equivalents)균등론(Doctrine of Equivalents)

29

청구범위의 문언과 균등범위에 있는 경우 침해로 해석

특허권자가 수행한 절차 또는 의사와 모순되는 주장을 금지하는 원칙

출원경과 금반언 원칙(Prosecution History Estoppel)출원경과 금반언 원칙(Prosecution History Estoppel)

출원일 이전에 이미 공지된 기술을 참작하여 해석

공지기술/자유기술 참작의 원칙공지기술/자유기술 참작의 원칙

청구범위 기준 및 상세한 설명 참작의 원칙

3/17/2011의의

Sky Patent and Law
 Firm기능

• 발명은 무체물로서 추상적 관념
• 언어로 표현된 특허청구범위는 多義的으로 해석 가능

• 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 짐(특
허법 제97조)

• 청구범위의 기재와 상세한 설명의 기재가 일치하지 않는 경우 청구범위
가 보호범위 해석의 우선적 기준이 됨

• 상세한 설명을 보충하여 해석(확장해석은 불인정)

30

언어로 표현된 특허청구범위는 多義的으로 해석 가능
• 문장으로 표현된 기술적 의미를 침해대상물과 비교하여 명확하게 함
• 문언의 의미가 확정되더라도 법률적 가치판단이 행해져야 할 필요

실무상 특허청구범위 기재된 구성요소를 개별로 분리하여 판단하는 지 여부와
특허청구범위의 전제부의 구성을 어떻게 해석하는지에 관하여 이견이 있음
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확인대상발명의 특정

3/17/2011의의

Sky Patent and Law
 Firm

쟁점

• 실무상 어느 정도까지 확인대상발명의 보정이 가능한지 여부(요지변경 여부)
• 실제 실시되고 있는 침해품과 확인대상발명이 다를 경우 어떻게 취급하는

지 등과 관련하여 이견이 있음

• 권리범위확인심판 또는 침해소송에서 특허발명과 대비되는 발명 또는 침해
품을 특정해야 할 필요 있음

• 상대적 판단
• 청구인 또는 원고가 특정함

31

지 등과 관련하여 이견이 있음

청구인 또는 원고가 확인대상발명 또는 침해품을 특정하므로 실무상 먼저 심판
청구 또는 침해소송을 제기하는 것이 다소 유리하게 작용

구성요소 완비의 원칙

3/17/2011의의

Sky Patent and Law
 Firm

취지

• 출원인은 보호를 받고자 하는 사항을 특허청구범위에 기재하고(특허법 제

• 구성요소완비의 원칙(All Element Rule)은 확인대상발명이 특허청구범위에
기재된 모든 구성요소를 포함하고 있을 때 침해가 성립함

• 구성요소 중 일부가 생략된 경우 원칙적으로 보호범위에 포함되지 않음

32

42조 제4항), 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하
여 정하여 짐(특허법 제97조)

• 특허청구범위에 기재된 구성요소를 권리자 또는 제3자가 임의로 배제하고
해석할 경우 특허권의 경계가 모호해져 법적 안정성을 해침

-18-



균등론의 원칙

3/17/2011의의

Sky Patent and Law
 Firm

취지

• 특허권의 침해자는 특허발명의 구성 중 비교적 경미한 구성에 변환을 가하
는 것에 의하여 특허의 기술적 범위로부터 일탈을 시도

• 균등론은 특허청구범위를 해석하여 발명의 보호범위를 정함에 있어 단순히
특허청구범위의 문언기재에 의한 문리해석의 범위를 넘어 문언과 균등 내지
등가의 발명도 보호범위에 속한다고 하는 이론

• 구성요소 완비의 원칙의 예외로 인정
• 특허청구범위 확장 해석의 근거

33

는 것에 의하여 특허의 기술적 범위로부터 일탈을 시도
• 회피형태를 모두 예측하여 특허청구범위의 문언을 기재하도록 출원인에게

요구하는 것은 무리
• 특허청구범위를 엄격하게 문언에만 한정하여 해석하게 되면 발명의 구성요

소를 사소하게 변경하여 실시하는 교묘한 침해자들에 의하여 특허권은 形骸
化될 우려가 있기 때문에 균등론의 필요성이 강조

균등론 적용의 한계

3/17/2011
Sky Patent and Law

 Firm

특허권 보호 강화

But. 권리범위 특정이 어려워 법적 불안정
균등범위

확대

균등범위
축소

34

법적 안정성 확보

But. 단순한 설계 변경에 의한 회피설계 쉬워져 특허권
약화

사안에 따라 균등범위를 탄력적으로 판단하여야 함
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균등론의 적용요건

3/17/2011적극적요건

Sky Patent and Law
 Firm

• 과제의 해결원리 동일
• 치환에 의하더라도 특허발명과 같은 목적 달성 및 실질적으로 동일한 작용

효과 발휘
• 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용

이하게 생각해낼 수 있을 정도로 자명

소극적요건

• 침해물건 등이 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부

특허권자가 주장 입증

35

• 침해물건 등이 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부
터 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 고안할 수 있었던 기
술에 해당하지 않음

• 특허발명의 출원절차를 통하여 침해물건 등의 치환된 구성요소가 특허청구
범위로부터 의식적으로 제외되지 않을 것

상대방이 주장 입증

출원경과 금반언의 원칙

3/17/2011의의

Sky Patent and Law
 Firm

기원

• 1800년 말 균등론에 의한 지나친 권리확대를 억제할 필요성

• 출원경과 금반언 원칙(Prosecution History Estoppel)은 특허권자가 특허등
록과정에서 행한 행위나 진술에 반하는 균등범위의 주장을 금지하는 것

• 의식적 제외론, 출원포대 금반언(File Wrapper Estoppel), 출원경과참작의
원칙 등으로 사용

• 우리 대법원의 균등론 판단기준 중 소극적 판단요건에서 사용

36

1800년 말 균등론에 의한 지나친 권리확대를 억제할 필요성
• 주변한정주의로의 전환과 맞물리는 시기
• 권리자는 자기의 이익을 위한 행위를 신뢰하여 행동한 제3자에 대하여

그 행위와 모순되게 주장하는 것이 금지된다는 전통적인 형평법에서의
금반언(Estoppel) 이론에 근거
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출원경과 금반언의 적용대상

3/17/2011전통적 금반언(Classic estoppel)

Sky Patent and Law
 Firm

• 특허권자가 선행기술이 인용된 거절이유에 대응하여 선행기술을 회피하기
위하여 청구범위를 수정, 취소, 축소하는 경우

• 대법원 2000후2712, 2002후2181, 2005후3192 등 다수 판결 있음

자백에 의한 금반언(Estoppel by admission)

• 특허권자가 선행기술이 인용된 거절이유에 대응하여 선행기술을 회피하기
위하여 구성요서를 한정하는 의견 제출을 하는 경우

• 특허법원 2002허635 판결 등

37

선행기술과 관련 없는 금반언(Non-art estoppel)

• 특허권자가 선행기술과 관련 없는 형식적 이유의 거절이유에 대응하여 청구
범위를 수정, 취소, 축소하는 경우

• 특허법원 2000허6158 등

공지기술 제외의 원칙

3/17/2011의의

Sky Patent and Law
 Firm

쟁점

• 공지기술 참작의 원칙은 출원 당시의 기술적 수준을 참작하여 청구범위 해
석

• 공지기술 제외의 원칙은 특허청구범위에 기재된 발명이 출원 전 공지된 경
우에는 무효여부에 관계없이 특허권의 효력이 부정됨

• 새로운 기술을 공개한 대가로 특허권을 부여하는 특허제도의 취지를 고려할
때 신규성이 없는 경우까지 효력을 인정할 이유 없음

38

• 일부 공지와 구성요소 공지의 개념 구별
• 신규성 이외의 다른 무효사유가 있는 경우의 효력 제한 문제

무효심판에 의한 해결이 불합리한 이유?
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일부 공지의 개념

3/17/2011
Sky Patent and Law

 Firm

X = A+B+C X = A
(A 는 A’, A’’, A’’’ 등의

상위개념)

X = A+B+C

일부공지 구성요소 공지전부공지

39

X  공지 A’ 공지 A 공지

일부 공지도 전부 공지와 마찬가지로 신규성이 상실된 경우로서 그 효력이 제한
실무상 일부 구성요소가 공지된 경우 이를 제외하고 해석하여야 하는지 관련하여
혼돈한 판례가 있음

자유실시기술의 항변

3/17/2011의의

Sky Patent and Law
 Firm

기원

• 독일의 학설인 ‘자유로운 기술수준의 항변’에서 유래

• 자유실시기술의 항변은 확인대상발명(실시기술)이 공지 기술만으로 이루어
지거나 이로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우 특허발명과 대비할 필요도
없이 권리범위에 속하지 않는다는 이론

40

독일의 학설인 자유로운 기술수준의 항변 에서 유래
• 무효심결이 확정되지 아니한 특허발명의 청구범위를 판단대상으로 하지 않

으므로 특허발명의 유효성이나 특허청과 법원의 권한 분배 논의와 무관하게
특허권의 효력을 부정할 수 있음

공지기술제외 항변 & 자유실시기술 항변 ?
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공지기술제외 & 자유실시기술항변 구별

3/17/2011
Sky Patent and Law

 Firm

특허발명
Vs.

비교대상발명

확인대상발명
Vs.

비교대상발명

자유실시기술 항변공지기술 제외

41

• 특허발명이 공지
• 특허발명의 효력 직접 제한

• 확인대상발명이 공지 또는 용이 실시
• 특허발명의 효력 간접 제한

• 특허발명과 확인대상발명이 동일한가?
• 특허발명과 확인대상발명이 동일하거나 거의 유사한 경우 특허발명의 진보성
결여 무효항변이 실적적으로 고려됨

특허청구범위 개념1

CONTENTS

특허청구범위 해석
특허청구범위 해석 필요성, 사례, 절차 등

특허침해 판단
특허침해 요건, 특허권 효력 제한 등

특허청구범위 개념
특허명세서, 특허청구범위 연혁 등

2

1

3

마무리
Q&A4
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특허권의 성질

3/17/2011

무체성
( )

• 점유 불가능
• 침해입증 어려움

Sky Patent and Law
 Firm

(無體性)

속지성
(屬地性)

독점배타성
(獨占排他性)

• 특허권공유 : 준합유

특허권
(特許權)

• 국가마다 별개 독립적 권리
• 파리조약의 3대 원칙
• 국가별 침해 전략 필요

• 물권적 권리
• 독점적 실시
• 타인의 무단실시 제재

43

유한성
(有限性)

• 존속기간
• 국가마다 존속기간 다름
• 권리존속 여부 확인

제한성
(制限性)

• 산업정책적 권리
• 산업정책/공익상 제한

특허권의 효력

3/17/2011적극적 효력

면에 의 력 Sky Patent and Law
 Firm

• 권리자 측면에서의 효력
• 독점권(獨占權)

: 업으로 특허발명을 실시할 권리를 독점(특허법 §94)
• 수익행위(실시권설정 등), 처분행위(특허권 양도 등) 포함
• 적극적 효력의 제한(이용발명 등)

소극적 효력

• 실시자(제3자) 측면에서의 효력
• 배타권(排他權)

44• 특허 받은 기술 그대로 실시하면 특허침해 문제 없다?
• 특허기술과 동일하면 항상 권리행사 가능하다?

배타권(排他權)
: 제3자가 정당한 권원 없이 업으로서 특허발명을 실시하는 것 금지

• 소극적 효력의 제한(법정실시권, 효력제한사유 등)
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특허권의 효력 범위

3/17/2011
Sky Patent and Law

 Firm

• 존속기간
• 설정등록이 있는 날부터 출원일 후 20년

• 특허청구범위 기준
• 발명의 상세한 설명/도면 참작
• 동일/ 균등범위

• 정당한 권원 없는 자
• 업으로 실시

객체적 범위

주체적 범위

45

• 속지주의
• 국내

• 농약/의약품의 경우 존속기간 연장 가능(5년)

지역적 범위

시간적 범위

3/17/2011

Case

삼성의 LCD TV 및 휴대폰의 부품인 백라이트 유닛(BLU)이 특허침해품일 때 삼성
전자가 입을 수 있는 손해는?

Sky Patent and Law
 Firm

46
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특허침해 유형

3/17/2011
Sky Patent and Law

 Firm

동일침해동일침해 균등침해균등침해 간접침해간접침해

47

중국 체리자동차 QQ 마티즈 전용 엔진마티즈

3/17/2011

Case

A는 한국에서 안마기 특허를 받았다.
B, C, D, E, F는 A의 X특허를 침해하였는가?

Sky Patent and Law
 Firm

B : 중국에서 X생산B : 중국에서 X생산

C : X를 만들어 집에서 사용C : X를 만들어 집에서 사용

F : X발명 후 공장 설립F : X발명 후 공장 설립 F : X 생산F : X 생산

E 침해품인 X구입하여 중국에 수출E 침해품인 X구입하여 중국에 수출

48

A : X 한국 특허A : X 한국 특허
D : 도면에 개시된 X와 동일하게 생산판매
(단, 특허청구범위 기술과 다름)
D : 도면에 개시된 X와 동일하게 생산판매
(단, 특허청구범위 기술과 다름)

E : 침해품인 X구입하여 중국에 수출E : 침해품인 X구입하여 중국에 수출
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특허 침해 요건

3/17/2011
Sky Patent and Law

 Firm

주체적
요건

객체적
요건

시간적
요건

지역적
요건

• 정당 권원 없는 자
가 업으로 실시

• 정당 권원

• 특허청구범위 기
술과 동일
균등론

• 특허권이 유효하
게 존속

• 출원일부터 20년
농약/의약품의 경

• 한국 내에서 실시
속지주의

49

정당 권원
- 효력 제한사유
- 각종 실시권

• 균등론
• 출원경과금반언

• 농약/의약품의 경
우 존속기간 연장
가능(5년)

• 속지주의

• 실시란 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 청약
• 수출, 수리?

실시의 의미

3/17/2011

물건을 만들어 내는 행위생산생산

Sky Patent and Law
 Firm

발명의 기술적 효과를 나타내도록 하는 행위사용사용

물건을 타인에게 이전하는 행위양도양도

물건을 타인에게 빌려주는 행위대여대여

50

물건을 외국으로부터 반입하는 행위수입수입

양도 또는 대여를 위해 권유 또는 유도하는 행위청약청약

수출, 수리는 우리 특허법상 실시인가?
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특허권효력의 제한(소극적)
3/17/2011

효력제한 사유법규정법규정

Sky Patent and Law
 Firm

특허권의 효력이 미치지 않는 범위특허법 §96특허법 §96

정당한 실시권 존재특허법 §100, §103 등특허법 §100, §103 등

재심에 의해 회복한 특허권특허법 §181특허법 §181

51

무효항변(공지기술 제외 등)판례판례

자유기술 항변판례판례

특허권 효력이 미치지 않는 범위

3/17/2011특허권 효력제한

Sky Patent and Law
 Firm

사유

• 연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시
• 국내를 통과하는데 불과한 선박, 항공기, 차량 또는 이에 사용되는 기계, 기

구, 장치 기타의 물건
• 특허출원 시부터 국내에 있는 물건

• 공익상 필요하다고 인정되는 경우 특허권의 효력 제한

52
애완견의 치료를 위한 의약의 경우 특허권의 효력이 제한 되는가?

• 2이상의 의약을 혼합함으로써 제조되는 의약의 발명 또는 2이상의 의약을
혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명의 경우 “약사법”에 의한 조제행위와
그 조제에 의한 의약
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실시권 존재에 의한 효력 제한

3/17/2011실시권 존재

Sky Patent and Law
 Firm

내용

• 설정 범위 내에서 실시권자의 실시는 특허권의 효력이 미치지 않음
• 실시권에는 허락실시권 외에도 법정실시권, 강제실시권이 있음
• 법정실시권은 특허권자의 의사에 관계없이 법률의 규정에 의해 발생되는

실시권

• 적법한 실시권이 존재하는 경우 정당한 권원이 있으므로 그 범위 내에서의
특허발명의 실시는 침해를 구성하지 않음

53
타미플루 강제신시권 발동 가능?

실시권
• 강제실시권은 특허권자의 의사에 관계없이 특허청장의 처분 또는 심판에

의하여 발생하는 실시권

실시권(LICENSE)의 종류

3/17/2011

구 분 내 용 법규정

전용실시권 특허권자와 계약 및 설정등록에 의하여 발생하는 실시권 특허법 §100

Sky Patent and Law
 Firm통

상
실
시
권

허락
실시권

특허권자(또는 전용실시권자)와 계약에 의한 실시권 특허법 §102

법정
실시권

직무발명에 대한 사용자의 통상실시권 발명진흥법 §10

특허권 효력제한기간 중의 실시에 의한 통상실시권 특허법 §81의3

선사용에 의한 통상실시권 특허법 §103

무효심판청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권 특허법 §104

디자인권의 존속기간 만료 후의 통상실시권 특허법 §105

질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권 특허법 §122

54

권
재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권 특허법 §182

재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권 특허법 §183

강제
실시권

국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위한
비상업적 통상실시권

특허법 §106의 2

재정에 의한 통상실시권 특허법 §107

통상실시권 허여심판에 의한 통상실시권 특허법 §138

-29-



직무발명에 따른 실시권

3/17/2011의의

종업원의 직무발명에 대하여 사용자가 무상으로 그 특허권에 대하여 가지는 Sky Patent and Law
 Firm

• 종업원의 직무발명에 대하여 사용자가 무상으로 그 특허권에 대하여 가지는
실시권

• 성립요건
- 종업원 등의 직무에 관한 발명일 것
- 사용자 등의 업무범위에 속하는 발명일 것
- 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것

종업원(X)
A발명하여 출원

종업원(X)
A발명하여 출원

A 특허심사 통과
하여 특허등록

A 특허심사 통과
하여 특허등록

55

현대자동차의 통근버스 운전기사가 한 발명은?

사용자(Y)가 특허발명(A)
에 대해 통상실시권 가짐
사용자(Y)가 특허발명(A)
에 대해 통상실시권 가짐

• Y는 무상의 통상실시권 가짐

• 특허권 전 범위 내

• 특허권 포기에 대한 동의권 있음

선사용에 따른 실시권

3/17/2011의의

특허발명과 동일한 기술을 특허출원 시 이미 실시하고 있는 경우 무상으로 인 Sky Patent and Law
 Firm

• 특허발명과 동일한 기술을 특허출원 시 이미 실시하고 있는 경우 무상으로 인
정되는 실시권(선사용권)

• 성립요건
- 특허 출원 전의 실시일 것
- 특허 출원된 발명의 내용을 알지 못할 것(선의로)
- 국내에서 사업 실시 또는 사업 준비를 하고 있을 것

X는 A발명X는 A발명 X는 A실시 준비X는 A실시 준비

• X는 무상의 통상실시권 가짐

• 출원 당시 실시 또는 준비 중인
발명 및 사업 목적 범위 내

56실무적으로 선사용권 입증이 용이한가?
출원 시 국내에 있던 물건에 대한 효력 제한과 차이는 ?

Y는 A발명하여 특허출원Y는 A발명하여 특허출원 Y는 A발명 특허등록Y는 A발명 특허등록
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무효심결에 따른 실시권

3/17/2011의의

무효심판청구등록 전에 무효사유가 있음(후원 무권리자 등)을 알지 못하고 Sky Patent and Law
 Firm

• 무효심판청구등록 전에 무효사유가 있음(후원, 무권리자 등)을 알지 못하고
실시하고 있는 경우 인정되는 실시권 (중용권)

• 성립요건
- 무효심판청구등록 전의 실시일 것
- 무효사유가 있음을 알지 못할 것(원 특허권자, 실시권자 등이 주로 해당)
- 국내에서 사업 실시 또는 사업 준비를 하고 있을 것

X는 A특허등록X는 A특허등록 X는 A실시 준비X는 A실시 준비

• X는 유상의 통상실시권 가짐

• 무효심판청구 등록 당시 실시 또
는 준비 중인 발명 및 사업 목적
범위 내

X는 A특허출원X는 A특허출원

57위와 같은 사례가 많은가? 이유는?

Y는 A특허등록Y는 A특허등록 Y는 X특허 무효심판청구Y는 X특허 무효심판청구Y는 A특허출원Y는 A특허출원

재심에 따른 실시권

3/17/2011의의

무효 심결 등 확정 후 재심에 의해 회복한 경우 재심사유를 알지 알지 못하고 Sky Patent and Law
 Firm

• 무효 심결 등 확정 후 재심에 의해 회복한 경우 재심사유를 알지 알지 못하고
실시한 경우 인정되는 실시권 (후용권)

• 성립요건
- 당해 심결 확정 후 재심청구 등록 전의 실시일 것
- 재심사유가 있음을 알지 못할 것(선의로)
- 국내에서 사업 실시 또는 사업 준비를 하고 있을 것

X의 A발명 특허
무효심결

X의 A발명 특허
무효심결

X는 무효심결에
대해 재심청구

X는 무효심결에
대해 재심청구

X의 A특허 재심에
의해 회복

X의 A특허 재심에
의해 회복

58

Y는 A발명 실시 준비Y는 A발명 실시 준비
• Y는 무상의 통상실시권 가짐

• 실시 또는 준비 중인 발명 및 사
업 목적 범위 내
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재정에 의한 실시권

3/17/2011

재정사유의의

• 특허발명의 실시를 원하는 자의 청구에 의하여 특허청장의 행정처분으로 허

Sky Patent and Law
 Firm

특허발명의 실시를 원하는 자의 청구에 의하여 특허청장의 행정처분으로 허
여 되는 유상 실시권

• 재정사유
- 정당한 이유 없이 계속하여 3年 이상 국내에서 불실시 또는 불충분실시
- 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우
- 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하는 경우
- 중대 질병을 치료하기 위하여 의약품을 수입하고자 하는 국가에 그 의약품
을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

• 성립요건
- 특허 출원일부터 4년을 경과할 것(불 실시, 불 충분 실시만 적용)
- 협의가 성립되지 않거나 협의할 수 없을 것(불 실시, 불 충분 실시만 적용)

반도체 기술에 대하여는 공익/불공정거래 시정의 경우만 가능

59

- 반도체 기술에 대하여는 공익/불공정거래 시정의 경우만 가능

X의 A 특허등록X의 A 특허등록

X는 A발명 불실시
또는 불충분 실시
X는 A발명 불실시
또는 불충분 실시

Y는 재정 청구Y는 재정 청구

• Y는 유상의 통상실시권 가짐

• 국내수요충족을 위한 공급을 주
목적으로 실시되어야 하는 조건

3년

X A발명 특허출원X A발명 특허출원

4년

심판에 의한 실시권

3/17/2011의의

Sky Patent and Law
 Firm

• 특허발명이 이용, 저촉관계에 해당되는 경우 심판에 의해 허여되는 실시권
• 성립요건

- 이용 저촉관계가 있을 것
- 상당한 기술적 진보가 있을 것
- 협의가 성립되지 않을 것

A+B 특허등록A+B 특허등록 X는 Y와 협의X는 Y와 협의
X는 A+B 특허

출원
X는 A+B 특허

출원

60

A특허등록A특허등록 • X는 유상의 통상실시권 가짐

• 심결에서 정한 범위 내

Y는 A특허출원Y는 A특허출원

개량발명 & 이용발명 ?
이용발명의 특허권자는 자기 특허라도 실시제한?
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마무리

3/17/2011특허청구범위 작성

Sky Patent and Law
 Firm

특허청구범위 해석

특허침해 판단

• 특허요건 고려한 작성방법 & 권리범위 고려한 작성방법 차이 인식

• 전체적인 해석 절차 이해

• 법 규정상 침해 및 구제절차 & 실무상 침해판단 및 구제절차 차이 인식

61

효력 제한

• 특허권의 효력 제한 사유 이해 및 활용

3/17/2011
Sky Patent and Law

 FirmThank You
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SKY Patent & Law Firm has been running one of the best IP firm in Korea since August 2003. 
Your best partner in the field of intellectual property !
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