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미국특허법개정내용(1/4)

선원주의

Oath및 assignment
substitute statement

신규성(미국특허법 Old 102 (b)->New 102(a)(1))
On sale bar

신규성의제(grace period)
확 대 된 선 원 (Old 102(e)->New 102(a)(2)), hilmer
doctrine(102(d))
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미국특허법개정내용(3/4)
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미국특허법개정내용(4/4)

Best mode requirement는유지하되 Best mode defense는
인정하지않음

보충심사(Supplement examination)( pp )
제3자정보제공(Pre-Issuance Third Party Submisstion),
이의신청(Post-Grant Review,등록후 9개월이내),무효심
판제도(Inter Partest Review,등록후 9개월 이후) 도입,선
사용권 ( Prior Use defence), 무권리자 출원 무효
(derivation proceeding), 전자출원 인센티브(Electronic
Filing Icentive)등한국과동일한제도도입g )
진보성
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한미FTA에따른한국특허법개정내용

공지예외적용시기연장및특허권취소제도의폐지(안제
30조제1항,안제116조삭제)
이법시행후특허출원부터적용(한미FTA발효일)

특허권의존속기간연장제도도입(안제92조의2부터제92
조의5까지신설)

비밀유지명령제도 도입(안 제224조의3부터 제224조의5까
지신설)
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삼성 vs. 애플의특허분쟁지도
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삼성과애플의특허소송일지

11.11.28 독일(뒤셀도르프) 애플, 갤럭시탭10.1N 가처분신청

11..11.30 호주(뉴사우스웨
일스)

법원, 갤럭시탭10.1 가처분항소심에서
삼성승소판결

11 12 02 미국 애플의가처분신청기각(무효)

하이스트국제특허사무소

11.12.02 미국 애플의가처분신청기각(무효)

11.12.02 호주(뉴사우스웨
일스)

애플, 갤럭시탭 10.1 가처분상고

11.12.08 프랑스(파리) 삼성전자의가처분신청기각

11.12.09 호주(대법원) 삼성전자, 판매금지명령승소

11.12.10 한국(3차변론) 무효, 비침해, 표준매칭, FRAND와침해금지, 권리소
진

16

-136-



삼성 Vs. 애플(한국)
-표준특허의침해여부판단

삼성-애플, 1차변론부터 '불꽃공방'(종합)
삼성 "150쪽보냈는데고작 8쪽대답",애플 "구체적내용없어답변할게없다"
조성훈기자,이태성기자 | 2011.07.01 14:51

삼성전자와 애플이 국내에서 제기된 특허권 침해소송 첫 변론부터 불꽃튀는 공방을 벌였다 .

1일오전서울중앙지법에서처음으로원고와피고신분으로만난양측은시작부터날선공방을벌이며서로에게칼
날을 겨눴다 . 3개 대륙 , 6개국에서 송사를 벌이며 전면전에 들어간 상황을 그대로 반영한 것이다 .

서울중앙지법민사합의11부(부장판사강영수)심리로.

삼성전자측은 "애플이삼성의통신기술(UMTS, HSUPA)표준특허 4건을포함해특허 5건을침해했다"며 "아이폰4
를비롯한애플제품케이스에는삼성이보유하고있는표준특허를사용하고있다고명기돼있다"고포문을열었다.

이에 애플 측은 "기술표준은 수천가지기술의 총합"이라며 "채택된 모든 기술이 제품에 구현된다는 의미가 아니다"
라고 반박했다. 또 "삼성전자는 애플이 정확히 어떤 기술특허를 침해하고 있는지 밝히지 않았다"면서 "제품에 어떤
기 술 이 구 현 됐 는 지 에 대 한 확 인 이 필 요 하 다 " 고 강 조 했 다 .

하이스트국제특허사무소

삼성은자사가확보한특허가해당표준의필수특허에해당한다며날을세운반면,애플은삼성이주장한특허는사
실 다양 하며 20 개 이 상의 버전 업 그레 이드가 있었 던 만큼 근거 가 없다 고 일 축했다 .

다음변론기일은다음달 19일오전 10시서울중앙지법 367호법정에서열린다
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삼성 vs 애플소송의쟁점(1)

삼성전자,애플에본격적인손해배상청구
삼성전자측은 이날 공판에서 "애플의 특허권 침해로 인한 최저 손
해액이 1000억원으로추산된다"고밝혔다.

http://news.etomato.com/Home/ReadNews.aspx?no=206921

삼성전자측변호인은 "지난 2010년애플의매출이 1조 8000억원인
데 감사보고서에 나타나있는 애플의 영업이익률이 3.4%였다"면서
"이를적용하면 570억원정도가된다"고설명했다.
삼성전자측은 이어 "재판을 빠르게 진행하기 위해 이번 사건에서
의손해배상청구금액을 1억원으로정했다"고밝혔다.
'프랜드'조항놓고공방
표준특허는 제3자가 공유할 수 있고, 특허 관련 금지명령을 낼 수표준특허는 제3자가 공유할 수 있고, 특허 관련 금지명령을 낼 수
없기때문에손해배상이성립되지않는다는것이애플측주장의요
지?
삼성전자 측이 "계약협상과 관련된 것은 공개가 불가능하다. 제3
자에게공개하지않도록되어있다"며비공개를요구했지만애플은
"로열티부분을제외한모든부분을공개할수있다"며입장차

하이스트국제특허사무소 18
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삼성 vs 애플소송의쟁점(2)

표준특허침해관련공방

삼성측은 "삼성의 특허는 3세대 이동통신 기술 표준"이라
면서 "애플의 제품인 아이폰4나 아이패드2도 3세대 이동

http://news.etomato.com/Home/ReadNews.aspx?no=206921

애플 품
통신의기술표준을구현한제품"이라고설명
삼성의 기술이 3세대 이통통신의 기술 표준이기 때문에
애플의 기술이 삼성의 특허를 자연스럽게 침해했다는 것
이삼성전자측의주장

반면애플측은 "애플의기술은삼성의 3세대이동통신기
술 표준과 그 기술적 구성이 상이하다"며 "본래 기술의 문술 표준과 그 기술적 구성이 상이하다 며 본래 기술의 문
제점을해결하기위해참고한것뿐"이라고주장
기술표준은 수천가지 기술의 집합이기 때문에 무조건적
으로침해됐다고볼수없다는것이애플측의설명

하이스트국제특허사무소 19

삼성의표준특허및응용특허들

한국특허 975특허: CDMA통신시스템에관한특허
한국특허 제933144특허: WCDMA 방식에서 단말기의 전
송파워와관련된특허허

한국특허제913900특허 :패킷데이터송수신방법및장치
에관한특허

한국특허 973호(응용특허)

하이스트국제특허사무소 20
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삼성 vs 애플소송의 ‘11.12.09. 재판방청기(1)

표준특허 3건의무효및비침해
진보성없음

확대된선원에해당함

29조 3항적용시파리조약우선권주장출원의적용시점
제1국출원일(외국특허출원일)
제2국출원일(한국특허출원일)
한국에는 명문규정 없고 , 일본 및 미국(1966년 hilmer
doctrine)의판례존재

출원전공지

삼성의기고문에의해해당특허출원전공지삼성의기고문에의해해당특허출원전공지

표준특허 3건의비침해
삼성전자의표준특허와표준규격이매칭되지않음주장

삼성전자:고려대교수님및 chipworks에실험의뢰하여침해입증

하이스트국제특허사무소 21

삼성 vs 애플소송의 ‘11.12.09. 재판방청기(2)

삼성의표준특허들의적시공개의무위반여부
234특허의공개여부

제안일: 1999.6.경
우선일: 1999 5 19우선일: 1999.5.19
출원일: 1999.6.23
표준특허적시공개일: 2003년경

애플측: 표준규격전 포괄적 선언 후 표준규격 완성후 특정 특허의
공개행위는 3GPP IPR정책의적시공개의무위반
표준으로 채택될 가능성을 높이기 위해 의도적으로 공개의무
위반함.
R99.2.0.0에 234특허가 매칭되고->3GPP 25.212 5.6.0 대상으로
특허침해주장특허침해주장

삼성은 2.0.0과 5.6.0사이삼성전자특허를공개함.
부공정행위에해당함:표준채택위해특허미공개행위

하이스트국제특허사무소 22
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삼성 vs 애플소송의 ‘11.12.09. 재판방청기(3)

삼성의표준특허들의적시공개의무위반여부
삼성측반박: 234특허의내용이 2.0.0부터포함된것은맞지만애플
의아이폰 4s는 HSUPA(Release 5)를적용하므로이에대응하는규
격을근거로표준특허침해를주장한것임격을근거로표준특허침해를주장한것임

삼성측: 대부분의기업들이일정시기마다특허리스트공개함

하이스트국제특허사무소 23

삼성 vs 애플소송의 ‘11.12.09. 재판방청기(4)

FRAND라이선스허여및침해금지가능여부
애플측주장:원고도 FRAND확약의의미와중요성인식
삼성 Vs인터디지털델라웨이지방법원 No 07-167사건에서 FRAND확약
의중요성강조의중요성강조

Xavier Bouchbza교수의증언(파리 11대학교수)
원고(삼성전자)는이소송에서 2%의실시료조차 FRNA조건에부합되지않
는다고주장함.
FRAND확약및 ETST IPR정책의준거법은프랑스법
제3자를위한계약으로구속력을가짐

Laurent Aynes전문가진술서(파리 11대학)
acceptance of contact is made by the act: FRAND계약서로침해금지불가능acceptance of contact is made by the act: FRAND계약서로침해금지불가능

FRAND라이선스허여 침해금지안되고손해배상만으로충분

Rambus사건에서원고도동일한취지의진술서를공동제출함.

소결

구속력있는제3자를위한계약
원고가 FRAND확약에반해침해금지안됨.

하이스트국제특허사무소 24
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삼성 vs 애플소송의 ‘11.12.09. 재판방청기(5)

FRAND라이선스허여및침해금지가능여부
소결:
구속력있는제3자를위한계약
원고가 FRAND확약에반해침해금지안됨

부경법위반

삼성 Vs 인터디지털 ITC 소송: WCDMA 총합이 5% 넘어서는
것은안되고인터디지털 2%요구는 FRAND위반

퀄컴과라이선스계약에서도동일함?
결과적으로보복적권리행사에해당함.
로열티 요구에 대한 정당한 자료를 제출하지 않음 삼성 로열티로열티 요구에 대한 정당한 자료를 제출하지 않음 삼성 로열티
제공시경쟁적시장참여가불가능함.

하이스트국제특허사무소 25

삼성 vs 애플소송의 ‘11.12.09. 재판방청기(6)

FRAND라이선스허여및침해금지가능여부
삼성측반박

피고의계속된특허침해및라이센싱협상거부

피고는계속적으로특허를침헤

2010.8.경애플사가먼저세계적실시권계약체결요구
2010.11.경 4차례 협상만 애플의 디자인특허에 대해 삼성의
휴대폰 매출 x% 로열티 요구: 삼성의 표준특허에 대한 로열
티의 2배요구
애플사 2011.4.원고를상대로미국등특허소송제기
피고는이사건소제기에이름피고는이사건소제기에이름

ETSI IPR정책은특허권자의권리보장
애플측강조 ETSI IPR정책 3.2조
삼성측강조 ETSI IPR가이드 1.1조
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삼성 vs 애플소송의 ‘11.12.09. 재판방청기(7)

FRAND라이선스허여및침해금지가능여부
피고의실시권/침해금지청구포기주장의부당성

원고주장: FRAND 조건으로 실시권을 허여할 의무가 있을
뿐,실시권설정하지는않음.
프랑스법상 실시권 계약의 부존재: 준거법은 프랑스법인 것
에대해양측모두인정

실시료정함없이계약성립불가

라이센시특정없이계약성립불가

계약서없이계약성립불가

ETSI규정상실시권부존재가명백ETSI규정상실시권부존재가명백
IPR 정책 4.1: ‘라이선스 조건 및 협상’ 당사자가 협상하라고 명
시한점을근거로볼때이미계약이성립되었으면 ‘라이선스조
건 및 협상’을 당사자가 협상하라는 문구등이 포함될 필요가 없
음
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삼성 vs 애플소송의 ‘11.12.09. 재판방청기(8)

FRAND 라이선스 허여 및
침해금지가능여부
표준특허권자의 침해청구 인용

http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2011111576301

판결례

거절시금지청구는가능

라이센싱 전무가 에릭 스타
식도 의미있는 양자 협상 거
절하거나 라이선스가 제안
한 FRAND 조건을 거절한
경우침해금지청구가능

사례

독일 orange book case
네덜란드 헤이그 지방법
원:필립스 Vs Sk

하이스트국제특허사무소 28

-142-



삼성 vs 애플소송의 ‘11.12.09. 재판방청기(9)
특허소진이론
특허침해당사자가라이
선스를얻은부품을구매
해쓰는경우

애플의아이폰 4S의모바
일칩은인텔칩으로,삼성
과인텔과라이센스계약
하였으므로,인텔칩과관
련된 삼성전자의 특허들
은 이미 소진된 것이란
주장관련기사.
과거엘지의왕특허관련
된소송의쟁점과관련되
었는지살펴볼필요가있
음

삼성과 인텔의 계약은
2009년에종료?

하이스트국제특허사무소 29

삼성 vs 애플소송의특징

생산및판매금지가처분/청구
글로벌특허소송

소송의대상권리중디자인포함소송의대상권리중디자인포함

애플의응용특허 vs삼성전자의표준특허
삼성 vs 노키아, 모토롤라 등 표준특허권자 업체들과 애플은 근본
적으로특허포트폴리오가다름
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삼성 vs 애플소송의특징의원인(1)

애플과MS,애플과구글의관계
애플의매킨토시 vs MS의윈도시리즈
매킨토시의폐쇄성 vs MS의개방성

애플의 iOS시리즈 vs구글의안드로이드
iOS의폐쇄성 vs안드로이드의개방성
삼성전자 및 HTC가 가장 대표적인 안드로이드 채용 스마트폰
업체

스마트폰의최대수혜자:삼성전자,최대피해자:노키아
스티브잡스 vs이건희

가 서 나기 의 개잡스가애플에서쫓겨나기전에터치스크린의태플릿개발

잡스가애플로돌아와 iPod 및 iPhone개발
잡스는디자인과 UI를가장중시
잡스는 232건의특허의발명자
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삼성 vs 애플소송의특징의원인(2)

iPhone의애플리케이션칩
삼성전자가 A4, A5공급
삼성입장에서경쟁자이면서고객

애플의응용특허 vs삼성의표준특허
애플은 3세대및 4세대통신기술의표준화에전혀참여하지않음
삼성은 3세대및 4세대통신기술의표준화에참여,표준특허개발
삼성 vs 노키아, 모토롤라 등 표준특허권자 업체들과 애플은 근본
적으로특허포트폴리오가다름
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애플의응용특허 vs 삼성의표준특허

애플의대상권리
응용특허및디자인특허

트레이드드레스

상표

삼성의대상권리
응용특허

표준특허
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