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第1章 序論

우리나라 特許法 第2條에 의하면 發明은 自然法則을 利用한 技術的 思

想의 創作으로서 高度한 것을 의미한다. 그러나 自然法則을 利用하여 高

度의 技術的 思想을 創作함으로써 發明을 완성하였다고 할지라도 特許法

에서 要求되는 特許要件을 만족하지 않으면 特許로서 보호를 받을 수가

없다. 우리나라 特許法의 경우 産業上 利用可能性, 新規性, 進步性 및 擴

大된 先元의 範圍에 저촉되지 않을 것을 기준으로 하고 있는 데, 이중에

서 가장 重要한 것이 新規性과 進步性이라고 할 수 있다.

나아가 우리나라 特許法을 살펴보면, 發明이 特許를 받을 수 있기 위해

서는 단순히 新規性이 있는 것만으로는 부족하고 더 나아가 소위 發明의

進步性이 있음을 필요로 하는 취지를 特許法 제29조제2항에 규정하고 있

음을 알 수 있다. 發明의 進步性이라는 용어는 제29조제2항에 규정되는

요건의 일반적인 약칭이지만 이것을 요약하면 그 분야의 通常的인 專門家

(當業者)가 特許를 出願할 때의 기술수준에서 쉽게 생각해낼 수 없는 정

도를 말한다.

特許法 第29條제1항은 産業上 利用할 수 있는 發明으로서 다음 각호의

1에 해당하는 것을 제외하고는 그 發明에 대하여 特許를 받을 수 있다고

하며 제1호에 特許出願전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 發明,

제2호에 特許出願전에 국내 또는 국외에서 반포된 刊行物에 기재된 發明

을 열거하고 있다. 이어서 제2항은 特許出願前에 그 發明이 속하는 기술

분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에 규정된 發明에 의하
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여 용이하게 發明할 수 있는 것 일때는 그 發明은 제1항의 규정에도 불구

하고 特許를 받을 수 없다고 규정한다.

즉 特許出願 전에 그 發明이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진

자가 特許出願前에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 發明이나 特許

出願前에 국내 또는 국외에서 반포된 刊行物에 기재된 發明에 의하여 용

이하게 發明할 수 있는 것이 아니어야 特許를 받을 수 있다고 하면서 進

步性을 규정하고 있으며, 영미법계에서는 이러한 進步性을 非自明性

(Unobviou sness)1) 또는 發明의 步幅(Inventive step)이라 하여 논하고 있

다.

進步性은 先行技術에 비하여 顯著하게 향상되고 진보한 發明에 대하여

만 特許를 부여함으로써 기술의 자연적 진보 이상의 비약적 진보를 자극

하고 나아가 기술 및 산업의 발전을 도모하고자 하기 위한 적극적인 特許

要件중의 하나이지만, 그 發明이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가

진 자 , 제1항 각호의 1에 규정된 發明 , 용이하게 發明할 수 있는 것

등 상대적으로 그 의미가 불명확한 요소로 표현되어 있고, 주관적인 判斷

이 개입되므로, 실제 그 判斷에 있어서 쟁점이 되고 있다. 特許에 관한 大

法院 判決의 대다수가 進步性에 관한 事例라는 것도 進步性이 特許사건의

주요 쟁점임을 시사하고 있다고 볼 수 있다.

1) 유럽特許條約(56)은 기술수준에 비추어 자명하지 아니한 것은 進步性(inventive
step)이 있다고 규정하고, 美國의 特許法은 先行技術에 비추어 自明한 發明은 特許
능력이 없다고 하여 非自明性(unobviousness)으로 규정하고 있다(美國 特許 103).
우리나라는 日本과 마찬가지로 非容易性의 관점에서 규정하나 그 의미내용은 대체

로 비슷하다.
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본 硏究에서는 進步性 判斷의 일반적인 기준을 물리학적 이론방법을 통

해 살펴보고 化學發明에서의 判決에서 볼 수 있는 發明의 諸類型에 따라

그 쟁점사항에 대한 判斷을 새롭게 제시하고자 하였다.
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第2章 進步性 判斷에 있어서의 要件과 그 解釋

特許法 제29조제2항이 정하는 進步性의 特許요건은 特許出願전에 그

發明이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에

규정된 發明에 의하여 용이하게 發明할 수 있는 것 이라고 정하고 있다.

그러나 실제로 進步性 判斷에 있어서, 첫째 제1항 각호의 1에 규정된

發明에 해당할 수 있는 先行技術을 결정하고, 둘째 이러한 先行技術과 出

願發明을 비교하여 그 차이를 조사하며, 셋째 特許出願前에 그 發明이 속

하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 기술수준에서 용이하게 發明

할 수 있는 것인지를 判斷하는 절차를 거친다고 볼 수 있다.

우선 進步性의 의의 및 필요성을 살펴보고, 特許法 제29조제2항에서 언

급되는 그 發明이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자, 제1항 각

호의 1에 규정된 發明, 용이하게 發明할 수 있는 것에 대한 해석을 정리

해보았다.

第 1節 進步性의 意義

特許法 제29조 제2항에서 特許出願前에 그 發明이 속하는 기술분야에서

통상의 지식을 가진 자가 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 發明이나

반포된 刊行物에 기재된 發明에 의하여 용이하게 發明할 수 있는 것일 때

는 제1항의 규정에도 불구하고 特許를 받을 수 없다고 규정하고 있는 바,

이를 통상 進步性이 없다고 하는데 이는 강학상 일컫는 용어이며 법률상
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의 용어는 아니다2). 이 규정에 따라서 進步性의 判斷에는 新規性의 判斷

이 전제가 되어야 하는데, 즉 特許를 받고자 하는 發明이 新規性이 우선

적으로 인정되어야만 進步性을 判斷하게 된다는 것을 의미한다.

第 2節 進步性의 必要性

特許法은 發明을 보호ㆍ장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전

을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 目的으로 하므로 기술의 발전을 촉진

시키기 위해서는 단순히 신규한 發明만으로는 부족하여 아래와 같은 필요

성에 의해 改良된 發明들이 많이 생겨나게 된다.

I. 特許權의 亂立으로 인한 副作用 防止

당해 發明이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나

손쉽게 이끌어낼 수 있는 發明에까지 特許에 의한 독점을 허용한다면 特

許권의 난립에 의하여 자유로운 기업활동을 저해하고 산업기술의 진보를

정체하게 하기 때문에 進步性을 特許要件으로 규정하였다는 것이다. 美國

特許制度에서는 非自明性을 요구하는데, 무분별한 特許로 인하여 자유로

운 기업활동이 부당하게 방해받아서는 안 된다는 것으로 우리 特許法의

입법취지에 관한 견해와 일맥상통한다.

II. 技術의 飛躍的 發展

2) 최인호, 特許發明의 進步性 判斷基準에 관한 硏究, 석사학위논문, 서울대학교(1998)
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종래 기술보다 顯著하게 향상 진보한 發明에 대하여만 特許를 부여함으

로써 기술의 자연적 진보 이상의 비약적 진보를 자극하고 나아가 기술 및

산업의 발전을 도모하기 위하여 進步性을 特許要件으로 규정하였다는 것

이다. 大法院은 進步性이 없는 發明에 特許를 허여하여 자유로운 경제활

동이 위축되는 부작용을 경계하는 전통적인 접근방법이 아니라 기술의 자

연적 진보 이상의 비약적 진보를 자극한다는 접근방법으로 進步性을 파악

하고 있다고 할 수 있을 것이다. 進步性의 필요에 대한 전통적인 접근방

법은 무분별한 特許에 의하여 자유로운 경제활동을 위축시켜서는 안된다

는 취지이므로 進步性을 쉽게 인정하지 않으려 할 가능성이 높다고 할 수

있다. 이에 반하여 大法院의 접근방법은 進步性을 인정함으로써 적극적으

로 비약적 진보를 자극한다는 취지이므로 상대적으로 進步性을 넓게 인정

하려 할 가능성이 높을 것이다.

國內의 特許出願件數를 살펴보면, IMF로 인해서 1998년에 出願件數가

감소하였지만 1996년과 1999년에 정보산업, 바이오, 나노기술등의 新産業

의 등장으로 인해서 出願件數가 한단계 급증하고 있으며, 美國統計3)에서

도 제5차 技術革命時期로 구분되는 1996년을 기준으로 급격히 증가한 후

현재까지는 서서히 증가하는 직선을 보여주고 있는데 이는 신기술의 등장

이후에는 이를 활용하는 改良發明들이 활발해짐을 보여준다. 따라서 特許

發明에 있어서 비약적인 기술발전과 더불어 出願건수는 증가하며 신기술

을 改良하는 단계가 지속됨에 따라 改良정도의 척도가 될 수 있는 進步性

을 判斷하는 기준이 매우 중요함을 간접적으로나마 확인할 수 있다.

3) 三星經濟硏究院 資料(www .seri21.org)
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표1. 國內出願推移4) (단위: 건)

구분 1995 1996 1997 1998 1999 2000

特許 78,499 90,326 92,734 75,188 80,642 102,010

實用新案 59,866 68,822 45,809 28,896 30,650 37,163

合計 138,365 159,148 138,543 104,084 111,292 139,173

그림 1 國內出願推移(特許 및 實用新案)

4) 지식재산주요통계(特許廳자료, 2001.9.)
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그림 2 기술혁명에 따른 特許出願 분야 변천과 건수 증가(미국)

第 3節 그 發明이 속하는 技術分野에서 通常의 知識을 가진 者

發明의 進步性을 判斷함에 있어 비교대상이 되는 先行技術은 그 發明이

속하는 기술분야의 것으로 한정되고 모든 기술분야의 일반적·전반적 기

술수준을 비교대상으로 하는 것은 아니다. 그 發明이 속하는 기술분야란

원칙적으로 당해 發明이 이용되는 산업분야를 말하는 것이나 그 發明의

作用效果 또는 發明의 構成의 전부 또는 일부가 가지는 성질 기능으로부

터 파악되는 기술분야도 포함된다. 그 發明의 目的, 構成 및 效果의 면에

서 객관적으로 判斷되어야 하며 發明의 명칭에 구애되지 않는다.

出願인이 명세서에 기재하는 發明의 명칭에 따라 그 發明이 속하는 기
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술분야가 구애되는 경우도 있으나, 이보다는 그 發明의 目的, 構成 및 效

果면에서 객관적으로 判斷되어져야 한다. 發明의 명칭은 서로 다르지만

기술분야가 동일한 경우가 있을 수 있으며 반대로 發明의 명칭은 유사하

지만 기술분야가 동일한 경우도 있기 때문이다.

先行技術에는 出願發明이 속하는 기술분야는 물론이고 그와 유사한 분

야를 포함하며 그와 유사한 기술분야란 그 분야의 통상의 지식을 가진 자

가 發明의 문제점을 해결하고자할 때 최소한 이용할 수 있는 분야의 기술

을 의미한다. 따라서 조사대상이 되는 기술분야는 상업적 의미보다는 기

능적 의미에 따라 한정된다.

進步性에 관한 大法院判決들 가운데 당해 기술분야 및 先行技術의 범위

에 관한 문제를 다룬 判決은 많지 않으나, 법원은 대체로 그 發明이 속하

는 기술분야를 문제해결의 관점이 아니라 제품이용의 관점에서 이해하고

있으며 先行技術의 범위도 제품이 이용되는 분야로 한정하고 있는 것으로

여겨진다. 先行技術이란 통상의 기술자가 이용 가능한 범위로 하여야 하

며, 先行技術의 범위는 문제해결과 관련된 분야로 고려해야 할 것이다.

大法院 91후1663 判決(1992. 5. 26. 宣告)에서는 實用新案의 進步性 判斷

의 대상이 되는 물품을 그 기술분야가 같다면 반드시 그 考案의 대상 물

품과 동일한 것에 한정되는 것은 아니라고 하고 있다. 考案의 대상인 물

품이 出願考案은 버선이고 引用考案은 장갑이라고 하더라도 양자 모두 인

체의 일부인 손과 발을 보호 또는 보온하는 기능을 가지고 있고 양 考案

의 요지는 버선이나 장갑의 형상, 구조에 있는 것이 아니라 그 기능에 관
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련된 원단 자체의 構成에 관한 기술적 특징에 있는 양자는 동일 기술분야

에 속하므로 出願考案은 그 考案이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을

가진 자라면 引用考案으로부터 극히 용이하게 考案할 수 있는 정도의 것

이어서 進步性이 없다고 하였다.

그리고 통상의 지식을 가진 자는 일반적으로 技術專門家중에서 평균적

수준에 있는 자, 즉 통상의 專門家(이를 當業者 라고 한다)를 말한다. 그

러나 특단의 專門家, 특별의 지식과 능력을 가진 대학교수, 당해 특수분야

의 발전에 顯著한 영향을 미친 과학적 명성있는 專門家는 평균수준 이상

의 자이므로 이들의 지식을 기준으로 하여서는 아니된다고 보고 있다5).

우리나라에서는 명시적인 것은 아니지만 대체로 심사관·심판관의 기술수

준에 의하여 통상의 기술수준을 반영한다는 입장을 취하고 있다고도 할

수 있다. 進步性 判斷은 가시적 척도에 의한 判斷이 아니고 사유적 判斷

이므로 결국 구체적 判斷은 고도의 기술적 지식을 가진 심사관·심판관

의 주관에 맡겨질 것이나 자의적 判斷을 의미하는 것은 아니므로 어느 정

도 객관적 타당성이 요구된다는 견해도 통상의 기술수준이 심사관·심판

관의 기술수준에 의존함을 전제로 하고 있다고 할 수 있으며, 이론상으로

는 규범적, 추상적, 이성적 존재로서의 제3자의 判斷이 기준이 되어야 하

나 실제로 이 구별은 심사관 및 심판관 자신의 전문적 지식 또는 관련분

야의 專門家의 조언에 기한 개인적인 判斷에 맡겨져 있다고 하는 견해도

같은 입장이라고 할 수 있다.

5) 아인슈타인은 생계를 도모하기 위하여 스위스 特許局에서 예비보고서를 작성하고
出願人들의 出願서류를 재정리하는 작업에 정착했다. 特許局의 일이란 싱거운 일
이었다. 솔직히 말해서 特許出願이란 것들이 아인슈타인에게는 우스꽝스러웠던 모
양으로 그는 부정확하고 정밀하지 못하며 분명하지도 못했다 고 술회하고 있었

다. J . 브로노브스키 저, 이종구 역, 인간역사, 200면.
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大法院의 입장이 분명한 것은 아니나, 大法院判例에 통상의 기술수준을

직접적으로 문제삼은 사례는 거의 없는 것으로 보여진다. 그러나 몇 가지

사안에 기초하여 大法院의 입장을 유추할 수 있을 것이다. 大法院의 進步

性 判斷은 어느 發明을 先行技術과 비교함으로써 이루어진다. 大法院이

심사관·심판관에게 요구되는 고도의 기술적 지식을 갖추었다고 보여지

는 것도 아니다. 그럼에도 불구하고 大法院은 적극적인 進步性 判斷을 하

고 있다. 그렇다면 大法院은 심리에 드러난 先行技術에 의하여 통상의 기

술수준을 반영하고 있다고 할 수밖에 없을 것이다. 大法院은 화학관련 사

건에 있어서 化學分野를 專攻하지 아니한 審判官이 審判에 관여하였다는

再審주장사유를 인정하지 않았다(大法院 97 후 235). 통상의 기술수준에

관한 사례는 아니지만 간접적으로나마 特許審判에서 심사관·심판관의 기

술수준이 차지하는 비중을 평가한 사안으로 인정된다. 따라서 大法院은

통상의 기술수준을 先行技術에 의하여 반영하고 있다고 할 수 있다. 통상

의 기술수준을 심사관·심판관의 주관적인 기술수준에 의존하는 것보다는

先行技術의 조사를 통하여 결정하는 것이 보다 바람직할 수도 있다.

第4節 제1항 각호의 1에 규정된 發明 (先行技術 )

제1항 각호의 1에 규정된 發明은 特許出願전에 국내에서 공지되었거나

공연히 실시된 發明과 特許出願전에 국내 또는 국외에서 반포된 刊行物에

기재된 發明이다. 進步性 判斷의 비교대상이 되는 先行技術은 發明에 한

하는 것인지가 문제될 수 있는데, 進步性의 입법취지에 비추어 볼 때 先

行技術을 發明으로만 한정할 수는 없을 것이다. 따라서 特許法 제29조 제
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2항의 發明은 先行技術 가운데 가장 통상의 것을 예시한 것으로 해석하는

것이 일반적이다.

또한 先行技術에 대한 범위는 發明이 이용되는 산업분야, 즉 그 發明이

속하는 기술분야의 것에 한정하고는 있지만 때로는 그와 유사한 분야를

포함하기도 한다. 예를 들어 어떤 發明이 방을 밀폐하는 방법에 관한 것

인 경우, 그 先行技術의 범위는 목수나 건축업자등과 같이 해당영업분야

의 사람들에 의해 한정되는 분야가 아니라 그 發明이 갖는 기능적 측면에

서 이해되는 밀폐에 대한 기술분야가 범위에 해당하는 것이라고 보고 있

다. 간혹 문제해결을 위한 관점이 先行技術의 범위로 보는 것이 아니라

제품이용의 관점에서 이해하고 있는 경향이 우리나라 법원에서도 볼 수

있다.

大法院 1992. 5. 12. 91후1298 判決은 실리콘겔에 미소중공구체를 혼입

한 완충재용 복합형 실리콘겔제 에 관한 發明에 대해 引用發明은 중공성

충전제를 실리콘계 고무에 충전한 단열재용 실리콘계 고무재료 에 관한

것이였다. 特許廳에서는 완충제와 단열성의 차이를 단순한 재료의 상이성

에서 보여지는 것일 뿐이어서 特許를 받을 수 없다고 하였으나, 법원에서

는 완충제는 충격을 완화하기 위한 것이고 단열재는 열의 전도를 막는

것이라는 점에 비추어 일반적으로 기술분야를 같이한다고 할 수 없으므로

단열재의 기술분야에서 공지의 기술이라도 완충재의 기술분야에서 공지라

고 볼 수 없다 고 하였다. 즉 先行技術의 범위를 이용분야(또는 산업분야)

쪽으로 강조한 判例라고 볼 수 있다. 그러나 일반적으로 범위를 고려함에

있어서 특정산업에서 그 문제와 관련되어 모아진 지식에 한정할 것이 아
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니라 그 특정한 분야 및 그와 밀접하게 관련된 분야에서 사용되는 과학기

술에 관한 지식도 포함되어야 한다고 본다. 즉 先行技術이란 이용분야가

아니라 통상의 기술자가 이용가능한 범위로 하여야 한다.

先行技術로 인정될 수 있는 내용으로는 發明으로 제한하지는 않는다고

앞서 언급한 바 있다. 大法院 判例에서는 이것을 구체적으로 기술하고 있

는 데, 일반적으로 각 국의 特許공보에 기재된 發明, 實用新案(考案), 化學

대사전에 기재된 기술6), 주지관용기술7), 반포된 刊行物8), 未完成發明으로

거절사정이 확정된 것9), 상품카탈로그와 硏究論文10)에 기재된 기술등을

유효한 先行技術로 인정해주고 있다.

이렇게 다양한 부류의 先行技術들 중에서 出願發明과의 비교해 최적의

先行技術을 選擇하는 것도 進步性 判斷基準에서 매우 중요한 위치를 차지

한다. 따라서 각 기술의 명확한 이해, 청구범위의 해석, 양자의 기술비교

등이 주안점이 될 것이다. 최근에는 기술발전이 급속하게 되고 복잡해지

는 경향에 따라 하나의 종래기술만으로 당해 發明의 進步性을 부정되는

경우보다 대체로 2이상의 引用例를 결합한 發明에 의해 당해 發明의 進步

性을 부정하고 있는 실정이어서 더욱 힘든 상황이 되고 있다.

第 5節 容易하게 發明할 수 있는 정도의 것

6) 大法院 1980. 2. 12 宣告 79후87 判決
7) 大法院 1985. 7. 9. 宣告 83후88 判決, 大法院 1996. 7. 26. 宣告 95후1197 判決
8) 大法院 1994. 3. 11. 宣告 92후1411 判決
9) 大法院 1996. 10. 29. 宣告 95후1302 判決
10) 大法院 1996. 11. 26. 宣告 95후1517 判決
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進步性의 判斷基準은 주로 용이하게 發明할 수 있는 것인가 아닌가에

대한 것이라 할 수 있다. 發明의 進步性 判斷은 出願發明과 先行技術을

비교함으로써 이루어지는 것이나 실제에 있어서 先行技術은 주로 發明이

된다. 따라서 進步性의 判斷은 당해 發明의 표현방식인 그 發明의 3요소

를 公知發明의 3요소와 비교함으로써 하게 되는 것이다. 그런데 進步性

判斷의 방법에 있어서 發明의 目的·構成·效果 가운데 어느 것에 중점을

두는가에 따라 構成中心說과 效果中心說로 크게 나누어지며, 우리나라에

서는 特許廳의 일반심사기준이 構成中心說을 채택하고 있는 것으로 평가

되고 있고 大法院에서는 效果中心으로 判決을 하고 있다고 본다.

I. 特許廳 立場 (構成中心說 )

국내 特許廳의 일반심사기준은 構成이 發明의 핵심이 되는 것으로서 發

明의 주된 창작력은 構成의 채택결합에 있고 또 特許請求의 範圍에 필수

요건으로 기재되어야 하는 것이므로 3요소중 가장 구체적으로 파악하기

쉬우며, 公知發明과의 대비에 있어서도 그 構成의 차이는 개인의 견해차

없이 발견할 수 있는 것이므로 進步性 判斷은 주로 構成의 困難性에 대하

여 判斷하는 것이 가장 타당하다고 하여 構成中心說11)을 취하고 있다.

이에 따르면, 우선 公知發明과 目的·構成·效果를 종합적으로 대비검

토하함에 있어서

① 構成에 困難性이 있는 것이 명백할 때는 目的과 作用效果에 각별한

11) 特許廳 심사지침서
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것이 없어도 進步性이 있는 것으로 하고,

② 目的이 특이하거나 作用效果가 顯著한 경우에는 當業者라도 그 構成

의 困難性이 인정되면 進步性이 있는 것으로 하며,

③ 目的이 특이하지 않고 作用效果가 顯著하지 않은 경우에는 構成의

차이에 따라 당연하게 나타나는 정도의 것이므로 當業者가 필요에 따라

그 構成의 채택결합을 용이하게 할 수 있는 것이라고 볼 수 있으므로 이

같은 경우에는 進步性이 없는 것으로 한다.

II. 大法院 立場

大法院은 效果中心的으로 進步性을 判斷하고 있으며 최근에는 構成에

대한 비중도 점차 커지고 있는 실정이며 이는 1998년 설립된 特許法院의

역할이 커지고 있다고 볼 수 있다. 아무튼 전체적으로는 效果中心的이며

나아가서는 構成과 함께 效果의 기능을 살펴보는 태도를 취하고 있다.

1. 作用效果가 顯著한 것

發明의 作用效果가 顯著하게 향상 진보된 것에 해당하면 發明의 進步性

을 인정하는 것이 타당하다고 보고 있다. 이에 대한 判例12)로는, 두 개

이상의 化合物을 소정 비율로 배합하여 제조한 염료조성물의 進步性은 그

조성물 자체의 作用效果 유무에 따라 判斷되어야 하며, 비록 조성물을 構

成하는 개개의 성분이 공지의 범주에 속하는 화합물이라 할지라도 이를

소정 비율로 배합한 결과 종전에 예측할 수 없는 作用效果가 창출되었다

12) 大法院 1994.6.14 宣告 90후1420 判決
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면 이는 進步性이 있는 것이다. 라고 판시하고 있다.

여기서 보면, 공지의 성분을 단순히 혼합한 염료조성물임에도 불구하고

進步性을 인정한 것은 혼합된 조성물의 構成자체는 공지의 범주라고 하면

서 構成의 困難性에 대해서는 살피지도 않고(構成의 困難性은 인정하고

있지 않은 것으로 보여짐) 배합비율에 의한 顯著한 作用效果를 중심으로

살피고 있음을 알 수 있다. 따라서 이 判決에서 배합비는 效果中心的인

요소로 보여진다.

2. 構成에 差異가 있고 作用效果가 顯著한 것

構成이 先行技術과 차이가 있을 뿐 아니라 그 作用效果에 있어서 顯著

하게 향상 진보된 것인 때에는 進步性을 인정하는 것이 타당하다고 한다.

이러한 기준을 구체적으로 표현한 判例가 대부분을 차지하고 있다. 大法

院 判決에서 構成이 先行技術과 차이가 있다고 하는 것은 構成의 困難性

이 있다는 뜻으로 해석할 수도 있고 말 그대로 단지 構成에 차이가 있다

는 뜻으로 해석할 수도 있을 것이다. 그렇다면 大法院의 기준은 構成이

先行技術과 다르고 作用效果가 顯著하게 향상 진보되었다면 構成의 困難

性도 있는 것으로 추인하여 進步性을 인정한다는 취지로 해석할 수 있을

것이다. 이렇게 해석할 경우 이러한 기준도 전체적으로 效果의 顯著性을

중시하여 進步性을 判斷하는 범주에 속하는 것이라 할 것이다.

(1) 大法院 1987. 9. 29. 宣告 85후25 判決

- 16 -



본원發明의 반응방법인 구체적 처리수단이 選擇的인 것이라 하더라도

그에 의하여 생성된 물질이 引用發明의 생성물질과는 화학적 구조와 성질

이 다른 것이고 그 作用效果 또한 顯著하게 향상 진보된 것이라면 기술의

진보발전을 도모하고자 하는 特許制度의 目的에 비추어 그 분야의 통상지

식을 가진 자가 引用發明에 의하여 용이하게 發明할 수 없는 進步性이 있

는 것이라고 判決하였다. 구체적으로 살펴보면 兩發明의 구체적 처리수단

의 차이에서 발생되는 그 각 생성물질의 구조, 성질, 作用效果의 차이를

명확하게 심리한 다음에 본원發明의 進步性 유무를 判斷하였어야 할 것임

에도 불구하고 構成자체가 選擇的이라는 이유만으로 기술적 構成에 특징

이 없다고 하여 이로 인한 作用效果까지 용이하게 도출될 수 있는 것으로

단정한 것은 심리를 다하지 못한 것이라고 지적하고 있다.

(2) 大法院 1991.11.26. 宣告 90후1079 判決

出願發明이 제조원료나 제조공정에서 공지된 引用發明과 동일 또는 유

사하다 하더라도 공정상의 첨가물에 있어 引用發明과 다르고 또 그로 인

하여 경제성과 완제품의 품질이 引用發明보다 顯著하게 향상 진보된 것이

라면 일응 發明의 進步性이 있고 特許를 받을 수 있다고 보아야 할 것이

나 그렇지 아니할 경우에는 發明의 進步性을 결여한 것이라고 보아야 한

다고 判決하고 있다. 여기서 공정상의 첨가물을 하나의 독립된 技術構成

으로 보아야 할 것으로 사료되나 분명하게 언급되지 아니하고 다만 공정

상의 첨가물에 있어 引用發明과 다르고 이로 인하여 效果가 顯著하다면

進步性이 있을 수 있다는 내용으로 파악된다.
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3. 公知公用의 旣存技術을 綜合한 것

大法院 判例는 發明이 공지공용의 기존기술을 종합한 것인 경우에도 先

行技術을 종합하는데 각별한 困難性이 있다거나 이로 인한 作用效果가 공

지된 先行技術로부터 예측되는 效果 이상의 새로운 상승效果가 있다고 인

정되고, 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 先行技術에 의하여 용이하

게 發明할 수 없다고 보여지는 경우 또는 새로운 기술적 방법을 추가하는

경우에는 出願發明의 進步性이 인정되어야 할 것이나 그렇지 아니하고 공

지공용의 기존기술을 종합하는데 각별한 困難性이 없다거나 이로 인한 作

用效果도 이미 공지된 先行技術로부터 예측되는 效果 이상의 새로운 상승

效果가 있다고 볼 수 없는 경우에는 發明의 進步性은 인정될 수 없다고

한다13) .

위의 判決에서의 進步性에 대한 기준은 發明이 공지공용의 기존기술을

종합한 것인 경우에는 進步性을 인정하기 매우 어려움을 전제하고 있다고

할 수 있다. 대부분 進步性을 인정하지 않는 경우를 보면 각별한 困難性

도 없고 새로운 상승效果도 있다고 볼 수 없는 경우에 進步性을 인정하지

않는다는 취지이다. 그러나 構成에 대한 심리결과 각별한 困難性이 없다

고 判斷되었다 하더라도 다시 새로운 상승效果가 있는지를 심리하여야 한

다는 의미를 내포하고 있는 것이다. 따라서 進步性을 인정하는 경우에 있

어서도 構成에 대한 심리결과 각별한 困難性이 있다고 判斷되었다 하더라

도 다시 새로운 상승效果가 있는지도 심리하는 것이 바람직한 평가방법이

13) 大法院 1987.2.10. 86호27, 大法院 1989.7.11. 88후516, 大法院 1996.7.26. 95후1197,
大法院 1997.5.30. 96후221
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라 할 수 있다.

현재 大法院은 공지공용의 기존기술을 종합한 것인 경우에 構成의 困難

性과 效果의 顯著性을 모두 심리하여 進步性을 判斷하는 태도를 취하고

있다고 할 수 있다. 다만 大法院은 기존기술을 종합한 것인 경우에는 構

成의 困難性이 각별해야 한다고 하므로 構成의 困難性을 인정받기는 쉽지

않을 것이고 대개의 경우 效果의 顯著性에 의하여 進步性을 인정받게 될

것이며 실제 사례를 보아도 종래기술의 단순한 종합發明으로 進步性을 인

정받는 경우는 效果의 顯著性에 의한 것이 대부분이다.
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第3章 進步性 判斷基準에 대한 考察

發明의 進步性을 判斷하는 기준으로는 종래 많은 判決, 학설, 심사기준

등이 있지만, 기본적으로는 特許出願시의 기술수준에서 용이하게 창작될

수 있는 정도의 것을 目的·構成·效果면에서 當業者수준에서 비교 判斷

해야 하는 것이 원칙이라 본다. 하지만 發明의 실체는 發明의 目的이나

效果보다는 構成을 중심으로 해서 보는 측면이 강하다. 특히 실무입장에

서 發明構成上의 난이정도를 判斷하는 것은 쉬운 일이 아니고 또 때때로

判斷을 그릇치는 경우도 있다. 즉 보기에는 構成에 困難性이 없는 것처럼

인정되는 것이면서 실제로는 오랫동안 當業者가 쉽게 생각이 미치지 못했

던 것이 많으나, 그 반대로 보기에 構成에 困難性이 있는 것처럼 보이지

만 當業者가 쉽게 생각해낼 수 있는 것이 적지 않기 때문이다.

따라서 進步性 判斷함에 있어서 一般的 判斷基準과 參考的 判斷基準을

살펴보고 發明의 유형별로 사례를 분석하면서 構成요소와 效果요소를

중심으로 비교하고자 한다.

第 1節 一般的인 判斷基準

進步性 判斷에 있어서 현재 出願發明을 先行技術과 비교할 때 構成의

困難性이나 目的의 특이성 혹은 效果의 顯著性이 발견되는 發明에 대

해서는 進步性이 있는 것으로 判斷하는 것이 일반적이다14). 그러나 發明

의 目的이나 效果는 出願人의 주관이 개입되어 객관성 확보가 곤란한 반

14) 이종일, 特許法, 한빛지적소유권센터, 1996
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면, 構成 은 상대적으로 객관성 확보가 용이하다는 면에서 特許廳 심사

관들은 일반적으로 發明의 構成을 먼저 검토한 다음, 目的과 效果를

종합적으로 對比判斷하는 과정을 진행하고 있는 실정이다. 發明의 3요소

로 일컫는 目的, 構成, 效果를 각각 구분하여 살펴보기로 한다.

I. 目的의 特異性

目的의 特異性이란 당해 發明의 目的이 出願당시의 기술수준으로 보아

서 예측이 가능한 것인지 아닌지에 대한 判斷基準이고, 目的의 특이성이

있는 發明이란 당해 發明이 자연현상 또는 자연법칙에 대하여 새롭게 인

식되는 발견이나, 당해發明이 속하는 기술분야에서 先行技術이 가지는 문

제점에 대한 미지의 원인해명에 따르는 기술적 과제를 지니는 것 또는 새

로운 기술분야를 개척한 것 등의 경우를 말한다.

그 發明이 속하는 기술분야를 문제해결의 관점에서 이해할 경우 문제해

결은 그 發明의 目的과 밀접하게 관련되어 있으므로 發明의 目的이 기술

분야를 결정하는 중요한 요소가 된다. 우리나라의 학설은 目的의 特異性

이 있는 경우에 進步性을 인정할 수 있다고 한다. 하지만, 법원 判決에서

그와 같은 目的의 特異性을 인정한 사례는 없는 것으로 보여진다.

發明의 目的은 주로 構成의 困難性에 대한 보조적 기능을 하고 있다.

문제의 發明과 先行技術의 目的이 상이하면, 그와 같은 先行技術을 이용

하여 문제의 發明을 창작할 가능성도 그만큼 적어진다고 할 수 있는 것이

다. 이에 관한 大法院 判決은 다수 있으며, 大法院 1997. 6. 13. 96후1279
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判決에 의하면 반응성 저분자 화합물을 함유한 폴리올레핀계 불균일계 혼

합물의 제조방법에 관한 發明에 대하여 引用發明은 폴리아미드(주성분)에

폴리올레핀을 혼합함에 있어서 종래 2단계로 제조하는 방법을 하나의 공

정으로 행하여 종래 제1단계에서 제조된 고가의 변성 폴리올레핀을 사용

할 필요가 없도록 함으로써 생산성과 경제성의 문제점을 해결하고 또한

폴리아미드의 인장강도, 칫수안정성(흡수율 및 유연성의 개선) 등의 각종

물성을 改良시킨 것이고 이에 반하여 본원發明은 폴리올레핀(주성분)의

물성을 改良하기 위하여 폴리아미드를 조금 섞어 용제(솔벤트 등)의 차단

성을 경제성 있게 개선시킨 점에서 그 출발관점부터 달라서 그 目的이나

作用效果가 서로 다르다고 한다.

II. 構成의 困難性

構成에 관한 大法院 判決의 입장은 비교적 뚜렷한 변화를 보이고 있다.

초기의 大法院 判決에는 構成에 대하여 判斷한 사례가 소수였고 構成의

困難性을 적극적으로 인정한 사례는 더욱 적었다. 그러나 최근의 特許法

院 및 大法院 判決은 대부분 構成에 대하여 判斷하고 있으며 원심과 달리

構成의 困難性을 적극적으로 인정한 사례도 다수이다.

大法院 1997. 6. 13. 96후1279 判決에서는 반응성 저분자 화합물을 함유

한 폴리올레핀계 불균일계 혼합물의 제조방법에 관한 發明에 관한 것으로

引用發明과 비교해서 兩發明은 모두 폴리올레핀군과 폴리아미드군, 극성

화합물, 개시제 등의 조성물과 그 조성비율 등에서 유사한 면이 있으나

이러한 것들은 이미 공지된 점이고, 그밖에 引用發明에서는 노화를 방지
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하기 위하여 필수적으로 안정제를 사용하지만 본원發明에서는 그러한 안

정제가 불필요한 점에서 차이가 있고, 또한 그 제조공정에 있어서도 본원

發明은 폴리올레핀상 내에 폴리아미드가 불연속이고 분산된 다층 형태가

되도록 약한 혼련 조건하의 일축압축기에 가하여 용융 블렌딩하는 것이

고, 이에 반하여 引用發明은 높은 혼련 조건의 이축압축기를 사용하여 균

일계 혼합물이 되게 블렌딩하는 것이어서 그 기술적 構成을 서로 달리하

고 있다.

또 大法院 1991.11.26 宣告 90후1499 判決은 化學發明에서 매우 특징적

인 내용으로 화학반응에서 사용되는 촉매에 관한 것이다. 즉 화학물의 제

조과정에 있어서 촉매를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 그 기술사상

을 顯著히 달리하는 것이므로 촉매 사용에 대한 언급이 없는 特許 제조

방법과 촉매를 사용하여 행하는 제조방법은 비록 출발물질과 생성물질

이 같다고 하더라도, 후자의 촉매사용이 作用 效果상의 우월성을 얻기 위

한 것이 아니라 무가치한 공정을 부가한 것에 지나지 않는다고 인정되는

경우를 제외하고는, 서로 다른 방법으로 相異한 發明이라고 판시하고 있

다. 그러나 최근에 들어서는 촉매에 대한 견해들이 사안에 따라 다르게

해석되고 있으며 아직까지 명확하게 결론지어 진 것은 없다. 아무튼 촉매

를 사용하는 점은 構成요소임에는 분명하고 構成의 困難性과 더불어 촉매

사용으로 인한 效果의 顯著性도 함께 살펴보는 것이 바람직하다. 현재 大

法院이 進步性 判斷에 있어 效果중심에서 構成중심의 判斷비중을 높이고

있는 것으로 생각된다.

III. 效果의 顯著性
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일반적으로 效果를 構成요소와의 밀접한 정도 차이에 따라 교정적 기능

과 보조적 기능으로 구분하기도 한다15). 즉 교정적 기능이란 發明의 構成

이 간단하고 構成간의 困難性이 없다고 보여진다고 하더라도 效果가 顯著

하게 향상되었다면 進步性이 있는 것으로 보아야 한다는 의미에서의 效果

를 말하는 것이다. 이 시각에서 보면 進步性 判斷에 있어 效果가 構成보

다 우월한 지위를 갖고 있다는 것을 뜻하는 것이다.

大法院 判決은 效果의 교정적 기능을 부여한 것으로 보이는 事例로 大

法院 1994. 4. 15. 90후 1567에서는, 반응성 흑색염료 조성물에 관한 發明

에 대하여 염료조성물의 進步性은 그 조성물 자체의 作用效果 유무에 따

라 判斷되어야 하는 것이며 비록 조성물을 構成하는 개개의 성분이 공지

의 범주에 속하는 화합물이라 할지라도 이를 소정비율로 배합한 결과 종

전에 예측할 수 없는 作用效果가 창출되었다면 進步性이 있다고 한다고

判決하고 있다.

한편 效果의 보조적 기능은 교정적 기능에 비해 다소 약한 기준이 될

수 있으며 構成에 대한 判斷자체를 보조한다고 생각하면 된다. 즉 發明에

進步性이 있는 것으로 인정되지만 效果도 顯著하게 향상된 것으로 進步性

이 있음을 확인 또는 강화한다는 의미에서의 效果의 기능을 말하는 것이

다. 이러한 기능은 進步性 判斷에 있어 效果가 構成과 동등하거나 보조

적인 지위를 갖고 있다고 보여진다.

15) 김종찬, 進步性 判斷에 있어서 效果의 顯著性, 지식재산21, 1998년 봄호
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최근의 判決은 效果가 보조적인 기능을 하는 사례가 대부분이며, 이는

상대적으로 進步性 判斷에 있어 效果가 차지하는 비중이 작아짐을 의미한

다고 할 수 있으며 다른 면에서는 構成의 비중이 높아지는 것과도 관계가

있는 것으로 생각된다.

日本의 요시후지16)는 광의의 개념에서의 顯著한 效果에는 질적인 效果

와 양적인 效果가 있다고 하였다. 지금까지 없었던 다른 效果가 질적인

效果로 新規한 效果라고 설명할 수 있으며, 지금까지의 效果와 동일범주

이지만 그 정도가 當業者의 예상을 뛰어넘는 매우 높은 效果가 양적인 效

果 즉 협의의 개념으로 顯著한 效果라고 구분한다. 예를 들어 설명하면

본래 단맛 성분인 것을 다량 사용함에 따라 쓴맛의 성분이 된 發明의 경

우, 단맛과 쓴맛은 미각의 범부자체를 달리하는 것이므로 현상적으로는

단맛물질의 양적 증대에 의해 쓴맛을 발견해 냄으로써 效果의 질적 전환

이 이루어지고 있다면 쓴맛의 정도를 단맛의 기준으로 비교할 수는 없을

것이다. 이때 效果의 顯著性을 말하는 경우에는 단맛이 얼마나 증가했는

가, 어떠한 성질의 단맛인가라는 단맛의 범주내에서 계산해야 마땅하며

쓴맛은 쓴맛의 범주내에서 검토되어야 할 것이다. 즉 新規한 效果가 발

생한 것으로 判斷하면 된다. 다른 한편으로는 단맛의 양적인 증가만 있었

다면 협의의 개념으로 顯著한 效果가 보여진 것이다.

상기의 질적인 效果와 양적인 效果로 구분하는 개념이 교정적과 보조적

기능으로 구분하는 效果개념보다 構成이라는 요소와 분리되어 判斷하는

데는 다소 편리하여 본 硏究에서는 量과質의 效果개념을 進步性 判斷에

16) 吉藤幸朔, 特許法개설(제12판), 대광서림, 1999
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활용하고자 한다.

日本의 大審判 昭6.6.24 號外 7號 p .97(人造고무事件)은 합성고무에 탄소

를 배합하여 고무의 성질을 개선하는 방법의 發明에 대해, 천연고무에

탄소를 배합하는 개질방법이 공지이고 천연고무와 합성고무와는 물리적,

화학적 성질이 유사하고 있는 이상, 공지방법을 合成고무에 응용하기는

쉽다. 따라서 합성고무인 경우의 效果가 천연고무인 경우에 비해 顯著해

도, 構成자체에 困難性이 인정되지 않으므로 特許性을 인정할 수 없다 는

취지를 판시한다.

東京高判 昭44.2.25 取消集 昭44年 p .349(적층재사건)는 폴리에틸렌수지

를 원료로 하는 주지의 적층재 제법에서의 폴리에틸렌수지 대신 폴리프로

필렌수지를 원료로 하는 적층재 제법에 대한 發明의 進步性을 부정하는

이유로서 주지방법에 비해 다소 우수한 특성을 갖는다고 해도 當業者가

쉽게 할 수 있는 選擇에 따라 폴리프로필렌수지를 選擇한 결과 그것이 갖

는 특성이 초래한 것이라고 인정되기 때문이라고 한다. 判決은 다소 우수

한 특성이라고 하지만 顯著하게 우수한 특성일지라도 결론은 변하지 않을

것이다. 즉 構成의 困難性이 인정되지 않은 상태에서 效果가 다소 우수한

정도를 보여준다고 해도 이는 유사재료로 치환한 결과로 인한 부수적인

效果이지 構成자체의 困難性으로 인한 것은 아니므로 進步性이 부정된다

는 판시이다.

大法院 1993.5.11. 92후1387 判決에서는 실용신안등록을 받을 수 있는

考案은 물품의 외형적 형상, 구조 또는 조합의 新規性에 의하여 이룩되는
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산업상 이용할 수 있는 새로운 기술적 사상의 창작이 어느 정도 존재하여

야만 하는 것이고, 공지공용의 考案에 재료와 형태를 변경한 것에 불과하

여 변경으로 인하여 아무런 作用 效果상의 진보를 가져오지 않고 당해 기

술분양에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 考案할 수 있는 것이

라면 新規性 및 進步性이 있는 考案이라 할 수 없다. 나아가 실용신안에

서의 考案은 기술적 창작이라는 무형의 소산을 대상으로 하고 있기 때문

에 권리범위가 대상물품과 동일 또는 유사한 것에 한정되지 아니하는 것

이어서 登錄考案과 引用考案이 국제特許분류표상 분류번호가 다른 물건이

라 하더라도 登錄考案이 進步性이 없다면 그 실용신안등록은 무효라 할

것이다 라고 판시하고 있다.

IV . 檢討意見

發明의 目的은 先行技術로서 引用된 참고례가 동일한 기술분야에 속하

는 것인지의 여부를 결정함에 있어 중요한 요소이기는 하나, 현재까지 大

法院 判決의 進步性 判斷에 있어 이러한 目的의 기능을 다소 소홀히 하였

던 것으로 생각되며, 최근에 와서야 大法院 判決은 目的이 進步性 判斷에

차지하는 비중을 확대하고 있는 것으로 보여진다.

단일한 目的에 대하여 복수의 과제가 있고 이들 각 과제는 별개의 해결

을 필요로 하기 때문에 과제의 중심은 이 해결방법인 構成의 창작에 있다

고 본다. 즉 發明의 構成은 構成中心說을 취하지 않는다 하더라도 進步性

判斷의 핵심이 된다. 최근의 特許法院 및 大法院 判決이 과거와 달리 構

成의 차이 또는 構成의 困難性을 進步性 判斷에 적극적으로 반영하는 것
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은 바람직스러운 것으로 생각된다.

그러나 目的의 차이 또는 目的의 特異性만으로 進步性을 判斷한다는 것

은 곤란하고 더구나 構成의 차이 또는 構成의 困難性만으로 進步性을 判

斷한다면 사후적 시각으로 인한 오류를 범할 우려가 높기 때문에 效果의

차이 또는 效果의 顯著性을 참작하지 않으면 안된다. 따라서 發明의 目

的·構成·效果를 종합하여 進步性을 判斷하는 것은 각 요소의 한계를 보

완하여 타당한 進步性 判斷을 가능하게 한다고 할 것이다.

效果가 종래기술과 동일하더라도 그와 전혀 다른 새로운 해결수단을 창

작한 때에는 그 새로운 해결방법의 제공에 의한 기술의 풍부화가 인정되

고 進步性도 긍정된다. 반대로 構成이 종래기술과 유사하다 하더라도 놀

랄만한 效果가 발생한 경우 進步性이 긍정될 수 있다. 즉 選擇發明, 用途

限定發明, 화학적 유사방법발명17)과 같은 경우에는 構成의 困難性 보다

效果의 顯著性에 따라 進步性 여부가 결정된다. 실무상 效果에 대한 判斷

은 어려운 편이며 이에 필요한 참고적인 자료가 간혹 필요하기도 하다.

第 2節 參考的 判斷基準

發明의 進步性을 判斷하는데 있어, 상기한 一般的 判斷基準을 보충하고

추가적으로 참고할 수 있는 것으로써 추론상의 기초자료가 되는 2차적 고

17) 화학적 유사방법이란 공지화합물 또는 공지화합물과 유사한 신규화합물을 주원료
로 하고 이에 공지방법을 이용하여 신규의 유사화합물을 제조하는 방법이다. 원칙
적으로는 進步性이 인정되기 어렵지만 그 방법이 공지된 방법과 유사하더라도 顯

著한 作用效果를 나타낸다면 特許性을 인정하여야 한다(송영식외, 지적소유권법
(상), 제7전정판, 육법사, 2001).
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려사항(Secondary Consideration)18)에 의할 수밖에 없는 경우도 있다. 이

에 해당하는 것으로는 상업적 성공, 예상하지 못했던 결과, 發明의 불실

시, 特許權者의 請求發明에 대한 경쟁자의 모방, 專門家에 의한 불신의 표

현등이 있다.

I. 二次的 考慮事項

1. 商業的 成功

發明品의 판매가 종래품을 누리고 상업적 성공을 이루하고 있는 경우,

또는 이것에 준하는 경우 예컨대 종래품보다 우수하다는 칭찬을 사용자로

부터 받는다는 가, 모방품이 많이 나돌고 있는 사실이 있는 경우는 그 發

明에는 進步性이 있다고 인정할 수 있다. 미국에서 特許性의 증명을 위해

가장 자주 쓰이는 보조자료는 상업상 성공이다. 왜냐하면 상업상의 성공

이야말로 그것이 特許性 있는 發明임을 가리켜 주는 소비자의 적극적인

判斷이며, 또한 상업상의 성공은 당해 산업분야의 모든 경쟁자의 목표로

볼 수 있고, 따라서 만약 그 發明이 실시용이한 것이었다면 다른 경쟁자

도 쉽사리 發明에 이르렀을 터인데 그렇지 못한 것은 용이하지 않았던 까

닭이라고 볼 수 있기 때문이다. 그러나 상업적 성공은 기술적 요소가 아

닌 非技術的 요소의 결합에 의해서 달성되는 경우도 많으므로 進步性 判

斷의 근거로 될 수 없다고 보는 견해도 있다19). 적어도 기술적 요소에 의

한 상업적 성공으로 추정되는 사정이 있는 경우에 한하여 進步性 判斷의

18) 길등행삭, 特許法개설(제12판), 대광서림, 1999
19) 사업연수원발간, 特許法 94면, 동경고판 1995.7.20
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보조자료가 된다고 보아야 할 것이다.

2. 豫想하지 못했던 結果

예상하지 못했던 결과를 제시하는 것이 의무사항은 아니지만, 예상하지

못했던 결과는 進步性 또는 非自明性에 대한 유력한 증거가 될 수 있다.

3. 發明의 不實施

效果가 매우 큰데도 불구하고 오랫동안 이것을 실시한 자가 없었다든가

요망되고 있으면서도 오랫동안 해결되지 않았던 과제였다는 등의 사실이

있는 경우는 그 發明에는 進步性이 있다고 할 수 있다.

4. 特許權者의 請求發明에 대한 競爭者의 模倣

침해혐의자가 이전에 사용하던 장치를 포기하고 特許權者의 請求發明을

모방했다는 것에 대한 증거는 請求發明된 장치의 進步性 또는 非自明性에

대한 증거가 된다.

5. 專門家에 의한 不信의 表現

專門家의 發明에 대한 불신의 표현은 進步性 또는 非自明性에 대한 유

력한 증거가 된다.
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II. 檢討意見

美國의 경우 Graham v. John Deere Co. 383 U.S. 1 (1966) 大法院 判決

에서 2차적 고려사항 을 다른 말로 표현하면 객관적 증거 가 進步性 또

는 자명성 判斷과 관련이 있다고 판시20)한 이후 연방순회법원에서도 2차

적 고려사항에 대한 증거는 自明性을 判斷할 때 반드시 고려되어야 한다

는 내용의 判決이 다수 나왔다.

2차적 고려사항에 대한 미국과 우리나라의 입장을 비교하여 보면, 미국

特許法의 경우는 先發明主義를 통해 發明者 위주의 보호를 중시하는 외에

2차적 고려사항 에 대한 적극적인 고려를 통해 發明者의 보호를 더욱 강

화하고 있는 것으로 보여진다. 반면, 先出願主義를 채택하고 있는 우리나

라 特許法의 경우에는 進步性 判斷과정에서 2차적 고려사항에 대한 고려

를 하지 않는 경우가 대부분이었다.

우리나라의 경우도 상업적 성공 또는 이에 준하는 사실은 그 상업적

성공이 청구항에 기재된 發明의 기술적인 특징에 의한 성공으로서, 판매

기술, 선전 광고기술 등 發明의 기술적 특징 이외의 요인에 의한 것이 아

니라는 사실을 出願人이 주장 입증하는 경우에는 進步性 인정의 긍정적인

증거로 참작할 수 있다 는 大法院 判決(1995.11.28. 94후1817 判決)이 나와

있기는 하지만 아직까지는 2차적 고려사항을 미국처럼 적극적으로 고려하

지는 않고 있는 것으로 보여진다. 즉 大法院 判決(1996.10.11. 96후559 判

20) 미국의 비자명성(進步性)에 관한 최초의 判例인 Graham v. John Deere Co.
사건에서는 상업상의 성공, 오랫동안 요구되어 온 미햐결인 문제의 해결, 기타
의 실패를 참고자료로 제시하고 있다.
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決)에서 보여주듯이 종래의 우황청심환제를 액제로 조제한 發明이 그 복

용의 간편함과 效果의 신속성 등의 作用效果는 우황청심환제 자체가 가지

는 作用效果와는 다르고, 더욱이 상업적으로 성공을 거두고 있으므로, 그

發明은 공지된 先行技術로부터 예측되는 效果 이상의 顯著하게 향상·진

보된 새로운 作用效果가 있다고 하고 있어서 2차적 고려사항에 대한 증거

만 확실하다면 效果의 顯著性과 함께 추가적으로 인정하고 있는 실정이

다.

第 3節 再規格化理論에 따른 判斷基準

進步性 判斷함에 있어서 發明의 3요소라고 할 수 있는 目的, 構成, 效果

를 중심으로 일반적 判斷基準과 참고적 判斷基準으로 구분하여 살펴보았

다. 그러나 앞서서 살펴본 바와 같이 目的은 當業者수준에서 분명하게 이

해할 수 있으나, 構成과 效果를 명확하게 구분하여 判斷하는 것이 어려울

때가 많이 있다. 실무에서는 構成上의 난이 정도를 判斷하는 자체도 쉬운

일이 아니며 때로는 效果를 함께 判斷함에 있어서는 그 구분이 혼재되어

構成+構成 , 效果+效果 , 構成的 效果 , 效果的 構成 라는 요소21)가

발생하기도 하고 각 요소간의 상호관계에 대한 判斷 또한 進步性 判斷基

準을 흔들리게 하는 요인이 된다. 이러한 상호 중복적이면서 상충적이고

복합적인 요소는 단순히 構成이라고 할 수도 없고 또한 단순히 效果로

구분할 수가 없기 때문이다. 그래서 進步性 判斷함에 있어서 先行技術과

본원發明과의 요소대 요소비교가 불분명하고 혼재되어 상충되는 경우에

判斷者 즉 特許廳의 심사관, 特許審判院의 심판관, 그리고 特許法院의 판

21) 그림 7에서 각 요소에 대한 설명을 도식화하였음.
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사들의 의견이 다르게 되며 특히 化學發明에서는 그 차이가 더욱 심한 경

향이 있다.

進步性을 判斷함에 있어서는 先行技術의 이해가 무엇보다도 중요하며

그 기술의 보호범위영역을 명확하게 해석함과 동시에 양자를 비교함에 있

어서 요소별로 명확하게 구분하는 것이 우선이라고 생각한다. 그래야만

날로 발전하는 오늘날의 기술정보사회에서 構成과 效果간의 상호작용이

존재하는 복잡계를 설명하기 쉬워지며 따라서 본 硏究에서는 물리학적인

접근방법을 응용하여 이러한 요소별 구분방법을 설명하고자 하였다.

構成과 效果의 복잡성을 해결하기 위한 대안으로 再規格化理論22)을 접

목하였으며 먼저 이 理論에 대해서 살펴보면 다음과 같다. 물리학에서 우

리 주위에서 볼 수 있는 물질들은 원자(atom)로 이루어져 있고 원자 안에

는 전자(electron)와 원자핵(nucleu s)이 있고 핵 안에는 양성자(proton)와

중성자(neutron)가 있다고 하며, 이들은 다시 쿼크(qu ark)로 構成되어 있

다고 설명한다. 그리고 이들은 중력(gravitational force), 전자기력

(electrom agnetic force), 약한 상호작용(w eak interaction), 강한 상호작용

(strong interaction)이라는 네 가지 힘을 받는다. 과학자들은 이러한 네 가

지 힘들이 하나의 힘이었다가 우리가 살고 있는 세상에서 네 개로 갈라졌

다고 생각하면, 네 가지 힘들을 하나의 힘으로 설명할 수 있을 것이라고

22) 1947년 도모나가 신이치로[朝永振一郞]와 J.슈윙거가 제창하였다. 특징은 전자(電
子)와 전자기장과의 상호작용을 양자론적으로 다루는 경우 일어나는 이론상의 곤
란, 즉 전자 자신이 만드는 장의 반작용에 의해 전자의 에너지·질량이 무한대로
되는 문제를 처리하기 위해 이론값 대신 전자의 질량과 전하를 넣었다는 점이다.
즉 이론상으로 취급할 때 일어나는 곤란은 잠시 덮어두고, 실측값을 이론식에 바
꾸어 넣음으로써 다른 물리량을 모두 유한값으로 만들 수 있다(Herbert Goldstein ,
Charles P . Poole, John L. Safko, Classical Mechanics, Prentice Hall, 2002).
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생각한다. 이러한 개념이 바로 統一場理論(unified field theory)23)이다. 또

한편으로는 이러한 상호작용을 통합하려고 하는 움직임에 대한 이론적인

도구들 중에서 한가지 시도된 방법이 再規格化理論이다. 즉 원인(여기서

는 힘을 뜻한다)들을 세분화하여 구분하거나 아니면 원래의 힘으로 다시

規格化하여 통일하는 노력들이 있어 왔으며 결국 양자 물리학분야에 지대

한 공헌을 하였다.

또 프랑스 물리학자 피에르-질 드 젠(Pierre-Gilles de Gennes)24)은 단순

한 계의 질서 현상에 대한 硏究 方法을 기초로 하여 再規格化理論을 도입

한다면 복잡한 물질의 형태, 특히 液晶과 高分子에도 적용될 수 있다는

사실의 발견하였다. 즉 작은 세포에서 큰 고래에 이르기까지 하나의 공통

된 蓄積比例法則(Scaling Law s)이 존재하기 때문에 복잡한 시스템을 대상

으로 할지라도 놀라울 정도로 단순화된다는 것이다.

따라서 이러한 이론들은 한마디로 간단한 현상 와 복잡한 현상 에는

23) 박봉열, 이론물리학의 제문제, 교문사, 1991
24) 피에르 질 드 젠은 단순한 체계에서의 분자 정렬현상을 硏究하기 위하여 개발된
방법들이 보다 더 복잡한 형태의 물질, 특히 액정과 중합체에도 일반화될 수 있음
을 발견한 공로로 1991년 노벨 물리학상을 수상했다. 그는 1960∼70년대에 분자의
복잡한 정렬 현상들을 硏究했다. 그의 주 硏究관심은, 어떤 물질에서 보이는 초전
도적 상태로의 전이현상, 액정에서 정렬상태에서 비정렬 상태로의 전이, 중합체에
서 분자운동과 기하학적 정렬에서의 규칙성, 마이크로유제에서 안정성의 상태 등
을 포함했다. 이 체계들 중 어떤 것은 너무나 복잡해서, 물리학자들은 이것들이 정
렬상태에서 비정렬 상태로 전이하는 동안 어떻게 행동하는지에 대해 보편적 규칙

을 발견하기 어렵다고 생각했었다. 피에르 질 드 젠은 그의 硏究를 통해서, 자석,
초전도체, 액정, 중합체 용액 등과 같이 광범위하게 각기 다른 물리적 체계에서 일
어나는 페이즈 전이가 놀랍게도 넓은 보편성을 갖고 있음을 수학적으로 증명했다.
드 젠은 현재 프랑스대학(College de France. 프랑스 파리소재)의 교수로 있다
(Pierre G De Gennes, Scaling Concept s in Polymer Physics, Cornell Univ Press,
1979).
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연관성이 있으며 그 사이에 존재하는 연관성을 이해한다면 복잡한 현상을

간단화하여 쉽게 이해할 수 있다고 해석하고 있다. 또 각각의 연관관계에

서는 하나의 공통된 蓄積比例法則이 존재하기 때문에 이를 활용한다면 복

잡한 시스템을 쉽게 구분하여 나눌 수 있으며 그렇게 되면 내용적으로 명

확하게 되므로 누구라도 쉽게 이해할 수 있다는 것이다.

일반적으로 發明의 進步性 判斷에 있어서 構成과 效果라는 측면은 그

자체로 쉽게 구분되는 요소이나, 자연과학을 이용한 特許出願明細書의 기

술을 총체적으로 파악하는 데에는 오늘날 더욱 복잡해지는 기술환경 때문

에 2가지 요소만으로 구분하기는 어려운 측면이 대부분이다. 따라서 물리

학에서 사용되고 있는 再規格化(Renormalization)理論을 도입하여 構成

과 效果를 각각 X축과 Y축으로 구분하여 도식화한다면 그림3과 같이 보

여질 수 있으며 여기에서 X축과 Y축이 만나는 O점은 新規性에 대한 의

미를 갖게됨을 설명할 수 있다. 즉 그림3은 先行技術과 본원發明이 가지

고 있는 構成과 效果를 도식화한 것으로 이들은 서로 다른 構成요소와 서

로 다른 效果요소를 보여주는 그림이다.
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그림 3 構成과 效果요소의 이차원적 도식화

일반적으로 出願發明을 先行技術과 비교할 때, 構成과 效果를 비교검토

하게 된다. 이때 각 發明의 유형별에 따라 構成이 동일 또는 유사하면서

效果가 顯著한 경우, 構成에 차이가 있으면서 效果가 顯著하지 않은 경우,

構成에 차이가 있으면서 效果가 顯著한 경우, 나아가서는 기술의 특성에

따라 構成과 效果가 혼재되어 복합적인 상호연관성을 보여주는 경우등이

발생하는 데 이것을 도식적으로 표시한 것이 그림 4에서 그림 6이다.

이러한 도식화는 構成과 效果라는 변수를 사용하여 현재 존재할 수 있

는 모든 상황을 표현할 수 있는 장점이 있다. 예를 들면, 效果에는 차이가

없으면서 構成상에 명확한 차이가 있거나 또는 일부 차이가 있는 경우는

그림4(A)와(B) 같이 표현할 수 있으며 構成에는 차이가 거의 없으면서 效

果에 顯著한 차이를 보여주는 경우는 그림5에서 설명이 가능하다. 그림

5(A)는 동일한 構成이고 顯著하면서도 새로운 效果를 보여주며 그림 5(B)

는 새로운 效果보다는 협의의 개념의 顯著한 效果를 설명하고 있다. 더구
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나 앞서서 문제시하고 있는 構成的 效果 와 效果的 構成의 복합요소가

나타낼 때는 그림6의 형태로 도식화한다면 간단하게 설명이 가능하다. 이

그림에서는 先行技術과 본원發明의 비교에 있어서 構成요소는 물론이고

效果요소도 대부분이 중첩되어 있고 경우에 따라서 즉 중첩면적의 대소에

따라서 構成的 效果가 더 크게 작용할 수도 있고 아니면 效果的 構成

이 進步性 判斷에 있어 더 크게 영향을 줄 수도 있음을 알 수 있게 된다.

이러한 중복적인 요소 또는 중첩면적의 대소로 인하여 進步性 判斷에 혼

동을 주게 되면 경우에 따라서는 그릇친 결과를 야기하기도 하는 것이다.

만약 이러한 상황을 格子모델속의 構成과 效果라는 요소로 명확하게 구분

하여 도식화할 수 있다면 發明에 있어서의 進步性 判斷은 객관적이면서도

명확하게 할 수 있는 장점이 있다고 보여지고 이러한 작업이 바로 본 硏

究에서 제시하여 적용하고자 한 再規格化理論과 比例法則이다.

그림 4 進步性 判斷에 있어서 構成의 困難性
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그림 5 進步性 判斷에 있어서 效果의 顯著性

그림 6 構成과 效果의 상호복잡성을 도식화

發明을 이루고자 하는 과제에 사용된 기술의 構成요소와 效果요소를 2

차원적 格子모델을 활용하여 보면 그림7과 같이 구분할 수 있다. X축으로

서로 다른 構成요소들이 G1, G2, G3등으로 설정된다면 Y축으로는 서로

다른 效果요소들을 H1, H2, H3등으로 명시할 수 있다. G1과 G2사이의
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연결선(g12)는 각 構成간의 결합관계 즉 상호작용으로 볼 수 있으며 마찬

가지로 H1과 H2사이의 연결선(h12)는 각 效果간의 결합관계 즉 상호작용

으로 볼 수가 있다. 상기에서 언급해 온 構成적 效果(또는 效果적 構成)

은 K로 표현되는 공간에 해당하는데 이는 格子點으로 확연히 구분되지

않는 영역에 존재하는 요소로 설명되며 이러한 공간이 크면 클수록 기술

의 복잡성은 커지며 따라서 進步性 判斷도 어렵게 된다고 볼 수 있다.

이상에서 설명했듯이 格子모델에 각 요소들을 배치할 수 있었으며 복잡

성을 뜻하는 構成的 效果(또는 效果的 構成) 요소인 K 공간과 構成

1(G1)-構成2(G2)-構成3(G3)간의 연결선 g12와 g23 , 效果1(H1)-效果2(H2)-

效果3(H3)간의 연결선 h12와 h23에 대한 단순화작업을 설명하면 그림 8

과 같다.

그림 7 格子모델에서의 요소별 구분
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즉 복잡한 格子모델이 A의 경로를 통해서 간단한 格子로 변하게 되는

데 이러한 과정을 자세히 설명하면 A1과 A2를 거치면 되는 것이다. 즉 그

림8의 복잡한 格子에는 構成, 效果, 構成的 效果, 效果的 構成이라는 요소

들이 格子위에 산재하여 존재하고 각 요소간의 상호작용 연결선과 構成的

效果(또는 效果的 構成요소)들은 再規格化하는 움직임에 의하여 일부 단

순화된 構成과 效果로 옮겨주는 작업(A1)을 진행시킨다. 이를 Bond

Moving Techniqu e(BMT)이라고 말하는데 이러한 작업에 의하여 새로운

중간형태의 格子가 탄생하게 되고 나아가서는 추가적인 단계의 A2작업을

통해 더욱 단순화된 構成과 效果만으로만 이루어진 더욱 간단한 格子가

만들어지게 되는 것이다. 물론 이러한 단계작업이 이루어지기 위해서는

일정한 비례법칙이 존재하여야 함은 물론이다. 따라서 각각을 구분하기

위해서는 해당기술에 대한 폭넓은 이해가 선행되어야 하며 構成的 요소와

效果的 요소에 대한 명확한 기준을 정하여 놓을 필요가 있다. 그러나 이

러한 사항들은 대부분 분명하게 구분되어 進步性 유무를 判斷함에 있어서

결정적인 자료로 사용되기도 하지만, 간혹 判例를 살펴보면 특히 化學發

明같은 특이한 경우에는 이를 명확히 구분하지 않고 때로는 構成을 效果

로 아니면 效果를 構成으로 보는 경향도 있으며, 構成과 效果를 구분하지

않고 전체적인 상황하에서 애매한 상태로 進步性 유무를 判斷하는 事例도

있기 때문이다.
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그림 8. 再規格化理論에 의한 發明요소 분석흐름도

이러한 오류들은 判斷基準에 대한 혼동만 야기할 뿐 기술적 判斷을 더

욱 필요로 하는 오늘날에는 단순한 문맥상의 논리로만 判斷하면 더욱 안

되며 당해기술 본연의 의미를 우선적으로 파악하여 요소별로 구분하는 것

이 매우 중요한 작업이라고 볼 수 있다.

참고로 화학조성물에 대한 發明을 상기에서 제시한 모델에 의해 설명해

보면 먼저 構成요소로 조성물1, 조성물2, 조성물3등을 X축에 표시할 수
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있고 각각의 성분혼합으로 인한 效果요소로 내충격성, 광택성등이 있다면

이는 Y축에 표시할 수 있을 것이다. 그리고 각 상황에 맞게끔 再規格化작

업과 比例法則에 의해 간단한 構成과 效果로 변환할 수 있으며 이에 준해

서 先行技術과 進步性 判斷을 진행하면 되는 것이다.
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第4章 進步性 判斷상의 諸類型

發明의 公知事實과 公知發明과의 관계에 있어서 몇가지의 유형으로 분

류할 수 있으므로 각 유형에 대한 사례를 통해서 進步性 유무判斷에서의

일반적인 기준25)에 준하여 살펴보고 發明의 특성과 判斷주체의 입장에서

보여주는 견해차이를 비교 설명하고자 한다.

第 1節 選擇發明과 數値限定發明

選擇發明은 주로 化學發明에서 자주 논의되는 것으로, 構成요소 중의

전부 또는 일부가 상위개념으로 되어 있는 先行發明에 대해 그 하위개념

적 요소를 한정한 것으로 先行發明의 명세서 또는 문헌에 구체적으로 제

시되어 있지 않은 것을 構成요소로 채택하는 發明이고 수치·재료·형

상·배열등의 한정 또는 변경發明은 공지기술 構成의 수치나 형상, 재료

또는 배열 등을 한정하거나 변경하는 發明을 말한다. 일반적으로 選擇發

明은 先行發明기재의 명세서 또는 문헌중에서 제시되어 있지 않은 顯著한

效果를 거두는 경우에는 進步性이 있는 것이 되고, 그렇지 않은 경우에는

進步性이 없거나 先行發明과 동일한 것으로 간주된다26). 물론 進步性을

인정하기 위한 전제로 해당發明의 構成이 先行技術로부터 용이하게 생각

해 낼 수 있는지 여부가 우선적으로 검토되어야 할 조건이지만 상위개념

과 하위개념의 관계에 있는 한, 이중特許의 문제를 해결하기 위해서는 效

果상의 차이가 참조되어야 할 것이다.

25) 特許廳, 심사지침서
26) 東京高判 昭56.11.5 無體集15권2호 p.816 (신규페니실린 및 그 염의 제조법사건)
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혹자는 選擇發明은 用途發明의 한 분야라고 하면서 選擇發明의 特許性

은 用途發明과 동일한 기준에서 보아야 한다 고 하는 주장도 있으나, 이

러한 견해는 選擇發明이 構成요소의 選擇사양에 따라 좌우되는 상·하위

의 개념으로 파악되어야 하는 반면, 用途發明은 용도의 변경으로서 원래

의 용도와 변경된 용도와의 사이에는 상·하위의 관계가 성립될 수 없다

는 점을 간과한 것으로 생각된다. 同一構成이지만 기존發明의 效果와는

전혀 다른 效果가 選擇되었다는 의미에서 用途發明을 選擇發明과 동일시

하는 것은 용어상의 혼란을 피하기 위해서도 엄격히 구분해야 할 것으로

생각된다.

公知發明에서의 수치·재료·형상·배열등을 한정 또는 변경해서 構成

되어 있는 發明중에서 특히 문제가 되는 것은 數値限定發明이다. 특정의

수치범위를 필수 構成요소로 하는 特許發明 즉, 特許請求範圍에 각종의

조건이나 함량을 규정하는 수치가 명시적 또는 암시적으로 기재되어 있는

發明을 數値限定發明이라고 한다. 이 또한 화학분야에서 종래기술과 비교

하여 新規性이나 進步性이 인정될 수 있는 지에 대해 명확하지 않은 측면

이 있어 왔다. 그 이유는 실험과학이라고 불리우는 화학분야에서는 特許

권리측면에서 수치의 의미가 매우 중요하며 간혹 發明의 성립여부에도 근

거가 되기 때문이다.

特許廳의 심사지침서에 의하면, 數値限定發明이란 청구항에 기재된 發

明의 構成에 없어서는 아니 되는 사항의 일부가 수량적으로 표현된 發明

을 의미한다. 공지기술로부터 실험적으로 最適 또는 好適한 수치범위를
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選擇하는 것은 일반적으로는 그 發明이 속하는 기술분야에서 통상의 지식

을 가진 자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하여 進步性이 인정되지 않

는다. 그러나 청구항에 기재된 發明이 한정된 수치범위내에서 引用發明의

效果에 비하여 유리한 效果를 가질 때에는 통상 進步性이 인정된다. 이

경우의 效果는 數値限定범위 전체에서 유리한 效果를 가져야 하며, 數値

限定의 臨界的 意義에 대해서는 다음과 같이 判斷하고 있다.

① 청구항에 기재된 發明의 과제 및 效果가 引用發明의 연장선상에 있

는 경우에는 그 數値限定 범위내에서의 效果가 數値限定 범위외의 效果에

비하여 顯著히 향상된 效果가 있어야 한다.

② 청구항에 기재된 發明의 과제가 引用發明과 상이하고 그 效果도 異

質的인 效果를 가질 경우에는 數値限定을 제외한 양 發明의 構成이 동일

하여도 數値限定의 臨界的 意義를 요하지 아니한다.

I. 進步性 否定事例

국내에서는 물론이고 일본에서도 화학분야 特許發明에는 數値限定發明

에 의견이 분분하다. 일반적으로는 數値限定이 있는 公知發明에 이것과

다른 數値限定을 하였을 경우 이것에 의해 顯著한 效果를 얻을 수 있을

때는 그 發明에 進步性이 있다고 하고 있으며 나아가서는 臨界的 意義까

지 요구하기도 하는 데 이에 대해서는 반드시 필요한가에 대한 이견이 있

다. 참고로 日本의 東京高判 昭37.6.26 (取消集 昭36∼37年 p .269)은 자기

기록재료의 發明에 대한 것으로, 대체로 發明의 범위를 특정한 수치로

한정하려면 거의 이 수치를 경계로 하여 특성에 상당히 급격한 변화가 있
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어야 하는데도, 본 건 명세서 중에는 그것을 엿볼 수 있는 아무런 기재도

없고 또 그 증명도 없으므로 본건 發明의 수치에 그와 같은 臨界的 意義

를 인정할 수도 없다 라고 판시하였다.

1. 大法院 1989. 10. 24. 宣告 87후 105 判決

判決의 요지는 공지의 기술을 내용으로 한 것으로 맥반석분말의 혼합비

율은 반복시험에 의해 그 최적비를 適意選擇 실시할 수 있는 정도의 단순

한 數値限定에 불과하여 그 등록을 무효로 한다는 것이다. 구체적으로 살

펴보면, 이 사건 特許의 대상인 미용비누에 의하여 달성된다는 혈액순환

의 촉진, 체온의 유지, 피부를 윤기있고 탄력있도록 하는 作用效果는 그

出願 전에 반포된 刊行物에 기재되어 공지된 맥반석 자체가 지니는 고유

의 성질을 공지의 미용비누에 단순히 혼합함으로써 달성할 수 있는 정도

에 불과하고 맥반석분말의 혼합비율 역시 當業者이면 반복시험으로 그 최

적비를 適意 選擇 실시할 수 있는 정도의 단순한 數値限定에 불과하다면

이 점에 특별한 창의성이 있다고 인정되지 않으므로 위 特許는 공지의 기

술을 내용으로 한 것으로서 무효라고 판시하고 있다.

2. 大法院 1991. 10. 22. 宣告 90후 1086 判決

이것은 흡연자로 하여금 특별한 맛을 느끼게 하는 담배 필터를 생산하

는 방법에 관한 發明으로 그 技術構成 및 作用效果에 있어서 引用參證과

동일하거나 유사하고, 當業者가 반복시험으로 그 최적비를 適意 選擇 실

시할 수 있는 정도의 數値限定에 불과하여 그 發明의 構成의 困難性이나
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效果의 각별한 顯著性이 인정되지 않으므로 出願發明은 이 기술분야의 통

상의 기술을 가진 자가 引用參證으로부터 용이하게 發明할 수 있는 정도

의 것이어서 特許를 받을 수 없다는 것이 判決의 요지이다. 참고로 상고

이유는 引用參證에 일정한 數値限定을 하여 흡연자로 하여금 특별한 맛을

느끼게 하는 담배필터를 생산할 수 있다고 하였으며, 그 특별한 맛이라는

점은 흡연자의 주관적 判斷에 따라 다른 것이기 때문에 數値限定으로 인

한 담배 필터를 생산하는 방법에 관한 이 發明의 進步性을 인정할 수 없

다고 하였다.

3. 大法院 1994. 5. 13. 宣告 93후 657 判決

이 사건 등록考案은 그 등록청구범위에서 나선의 1회전도를 내경 지름

의 약 12배 되는 관체길이 이내에서 한다는 數値限定과 나선을 철부와 요

홈이 요철식으로 되었음을 필수 構成要件으로 하고 있으나, 그 중 數値限

定에 대하여는 그 명세서의 상세한 설명에 특히 12배 이하 로 한정함에

대한 아무런 기술적 설명이 없는 점으로 보아 단지 나선의 회전도를 너무

완만하게 하지 않는다는 의미 이상의 별다른 기술적 效果가 없다 할 것이

어서 일반적인 나선의 회전도를 예시한 것에 불과하여 이 사건 登錄考案

에서의 數値限定은 아무런 기술적 의미가 없다 할 것이다.

4. 特許法院 1999. 5. 27. 宣告 98허 6155 判決

(1) 發明의 要旨
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본 사건은 登錄 제52801호 特許發明의 特許無效에 관한 것으로 特許請

求範圍 제1항에 기재된 發明의 要旨는 합성섬유로 만들어지고 루우프 파

일을 갖는 브레이드를 포함하고, 루우프 파일을 형성하는 상기 합성섬유

가 전체 브레이드중 상기 합성섬유의 40-90중량%인 하수처리용 접촉물에

관한 것이다.

(2) 特許審判院 97당152 審決

特許發明이 루우프 파일을 형성하는 합성섬유의 양이 브레이드 총중량

의 40 내지 90 중량%를 차지하는 것으로 技術構成을 한정하고, 또 이로

인하여 루우프 파일의 내진동성 및 하수 정제능력을 향상시키고자 하였으

며 이를 실시예에 기재하여 그 效果를 명확히 입증하고 있는 반면에 先行

技術에서는 이러한 技術構成을 찾아 볼 수 없어 兩 發明은 구체적 技術構

成과 效果가 상이하다 하면서 進步性을 인정하였다.

(3) 特許法院 98허6155 判決

特許發明과 先行技術에서 다른 構成요소는 동일하고 다만, 이건 特許發

明이 루우프 파일의 중량비를 數値限定한 것에 차이가 있다고 하면서 이

는 當業者가 당연히 고려할 수 있는 수치범위내의 것으로 構成의 困難性

이 인정되지 않는다고 하였고, 더욱이 그러한 數値限定이 顯著한 效果를

가져 特許性을 획득하기 위하여는 한정된 수치의 전후로 發明의 效果에

顯著한 차이를 가져와야 할 것인데, 40%와 90%를 경계로 하여 그 전과

후의 범위에 있어서 顯著한 效果의 차이가 있는 소위 臨界的 意義가 인정
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될 정도의 效果차이가 확인되고 있지 않으므로 效果의 顯著性도 인정되지

않는다고 판시하였다.

(4) 檢討意見

일반적으로 出願發明이 공지기술에 비하여 構成요소의 일부에 수치를

한정한 차이만 있는 경우, 그 數値限定에 따른 構成의 困難性이나 效果

의 顯著性이 없다면 進步性을 인정할 수 없다 는 요지의 大法院 判例27)는

오래 전부터 있어 왔다. 그러나 이 건에 대한 特許法院의 判斷은 數値限

定으로 인한 構成의 困難性은 인정되지 않는다고 판시를 하였고 이에 더

하여 數値限定의 臨界的 意義를 추가적으로 강조하고 있는바, 즉 한정된

수치를 경계로 하여 그 前과 後의 범위에서 顯著한 效果의 차이가 있지

않으면 數値限定에 따른 效果의 顯著性을 인정할 수 없다고 하였다. 이러

한 판시는 數値限定이 構成에 해당하는 것인지 아니면 效果에 해당하

는 것인지 아니면 構成과 效果 모두에 해당하는 지 혼동을 주고 있다

고 보여진다. 기존의 判決을 살펴보면 단순한 數値限定일 경우는 效果를

채택하고 있고 臨界的 意義를 특징으로 하는 數値限定일 경우에는 構成의

困難性도 포함한 판시를 하고 있는 것으로 보여지지만 이러한 구분이 명

확하지는 않다. 이러한 점이 進步性 判斷에 있어서 數値限定 發明 유형이

가지는 어려운 부분 중에 하나이지만 본 硏究에서 제안하고 있는 再規格

化이론으로 살펴보면, 數値限定은 效果요소로 보는 것이 바람직하지 않

을까 생각한다. 그 이유로는 臨界的 意義라는 기준에서 찾아볼 수 있다.

27) 大法院 1989.10.24. 宣告 87후105 判決, 大法院 1991.10.22. 宣告 90후1086 判
決
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臨界的 意義에서 臨界라는 용어는 물리학에서 臨界點의 의미와 유사하

다고 볼 수 있으며 이는 양쪽의 특성이 경계를 중심으로 소실되는 상태를

말하는 것으로 일정온도와 압력에서 보여주는 특이상태이다. 發明에 있어

서 두 성분은 공지되어 있고 다만 혼합함에 있어서 臨界的 意義가 있을

정도의 效果를 보여줄 정도는 아니지만 다른 조성비에 비해서는 顯著한

效果를 가지고 있다고 실시예에서 제시하고 있다면 이는 構成은 동일 또

는 유사하지만 數値限定으로 인한 顯著한 效果가 있어서 進步性이 인정되

어야 한다고 보여진다. 이와 반대로 臨界的 意義를 요구하는 數値限定發

明에서는 顯著한 效果보다는 新規한 效果라고 判斷하는 것이 더 명확하다

고 보여진다. 아무튼 臨界的 意義로 인한 數値限定은 構成的 效果와 效

果的 構成등과 같이 상호작용이 합쳐진 복합요소로 생각할 수 있고 따라

서 再規格化하여 단순화시켜본다면 效果요소로 구분하여 判斷할 필요가

있으며 따라서 進步性 判斷도 이에 준해서 하는 것이 바람직하다고 사료

된다.

5. 特許法院 2001. 1. 28. 宣告 98허 2150 判決

본원發明은 한국 자생 주목의 재배 주목으로부터 탁솔 및 그의 관련

물질을 추출하는 방법 에 관한 것으로 引用發明과는 이 사건 出願發明의

대상 주목(제주도 또는 을릉도 주목)과 품종만이 다른 태평양산 재배 주

목을 사용한다는 점에 차이가 있지만 이 정도는 引用發明에 제시된 범위

내에 속한다고 인정되고 추출방법에 있어서도 引用發明과 실질적으로 동

일하여 構成요소의 選擇에 의한 效果의 顯著性은 인정되지 아니하고 따라

서 進步性이 부정된다고 判斷하였다. 이것은 일종의 選擇發明이며 동식물
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의 분류체계인 계, 문, 강, 목, 과, 속, 종 의 최하위 분류인 種까지는 동

일하고 그 아래 분류인 품종에 차이가 있을 뿐, 이러한 構成요소의 選擇

적인 發明은 構成면에서는 동일하고 效果면에서 살펴본 결과 進步性이 보

정되었는 데, 품종이 다르다는 이유로 이를 構成的 요소로 보고 있는 듯

하다. 결국은 進步性이 없다고 하였으나 결론을 내리는 이유로 構成은 차

이가 없고 效果면에서 顯著하지 않다는 견해가 바람직하다고 본다.

6. 大法院 2001.7.13 宣告 99후 1522 判決

特許登錄된 發明이 공지된 發明의 構成요건을 이루는 요소들의 수치를

한정함으로써 이를 수량적으로 표현한 것인 경우에 있어서도, 그것이 그

기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 적절히 選擇하여 실시할 수 있는

정도의 단순한 수치 한정으로서, 그러한 한정된 수치범위 내외에서 異質

的이거나 顯著한 作用效果의 차이가 생기지 않는 것이라면 위 特許發明은

進步性의 요건을 결여한 것으로 본다고 판시하면서 特許法院 98허8168 判

決을 지지하였다. 구체적으로 살펴보면 이 사건 特許發明과 같이 베개속

의 원료로 원적외선 발산체를 사용한다는 것이 획기적인 것으로 창작에

각별한 困難性이 있다고 보이지 아니하고, 또한 원고가 이 사건 特許發明

에서 원적외선 발산체 입자의 크기와 함량을 한정한 것이 원적외선 발산

능력, 합성수지재 원료와의 결속력, 금형장치의 손상, 가공시간의 단축 등

을 위한 것이었다 하더라도 이는 當業者가 반복시험으로 그 최적비를 적

절히 選擇하여 실시할 수 있는 정도의 수치 한정에 불과하고, 이로 인하

여 構成의 困難性이나 效果의 각별한 顯著性이 있다고는 보이지 아니하므

로, 이 사건 特許發明은 引用發明들에 의하여 當業者가 용이하게 發明할
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수 있는 것으로 進步性이 없다고 判斷하였다.

II. 進步性 認定事例

數値限定한 發明을 進步性 있다고 인정한 일본의 사례로 전기접점용 합

금에 관한 發明28)은 공지의 합금과 조성원소는 같아도 그 함유량을 달리

하여 합금으로서의 특징, 성능을 달리하며 가공, 사용상에 격별한 이점을

지니고 주요조성원소의 비율에서 중복하는 일이 없는 이상, 공지합금의

단순한 개변이 아니다 는 취지를 판시하고 있다. 여기서 합금의 함유량을

달리한 변경정도은 數値限定에 차이가 있을 뿐이지, 명백한 構成으로 보

지 않고 신규한 效果가 발생한 것으로 보고 있다. 또한 미국의 에디슨이

發明한 백열전등의 特許發明(美國特許 제223,898호)은 탄소필라멘트의 지

름을 1/ 64 인치이하로 한 백열전등 을 요지로 하는 것인데 대해, 공지發

明으로서 탄소필라멘트의 지름을 1/ 32 인치이하로 한 백열전등이 있는

사안(Edison Electric Light Co. v . U.S. Electric Lighting Co. 사건)에 대

해, 判決은 종래의 것은 낮은 전압과 강한 전류를 필요로 하고 더구나

발광력이 약하고 내구력도 1시간 정도인데 대해 에디슨의 전등은 비교적

높은 전압과 비교적 약한 전류로 빛을 내고 발광력이 세고 내구력도 100

시간 정도이므로 特許性이 있는 發明이다 는 취지를 판시한다. 여기에서

도 지름을 작게함으로 해서 構成이 변경되었다고 볼 수는 없고 다만 數値

限定으로 인한 顯著한 效果측면이 강조되었다는 것을 알 수 있다.

1. 大法院 1991. 1. 15. 90후 564 判決

28) 日本의 東京高判 昭25.2.25 判決(取消集 昭23∼33年 p.61)
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본원發明(플라이애쉬와 석회질원료를 주원료로 하여 건축재인 경량기포

콘크리트를 제조하는 방법에 관한 것임)이 제조원료나 제조공정에서 공지

된 引用發明과 일부 동일한 점이 있다 하더라도 본원發明이 그 제조원료

의 構成比나 공정상의 첨가물에 있어 引用發明과 다르고 또 그로 인하여

경제성과 완제품의 품질이 引用發明보다 顯著하게 향상 진보된 것이라면

기술의 진보발전을 도모하는 特許制度의 目的에 비추어 그 發明이 속하는

기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 引用發明에 의하여 용이하게

發明할 수 없는 것이어서 進步性이 있다 할 것이므로 特許를 받을 수 있

다고 보아야 한다고 判決하고 있다. 여기서 제조원료 즉 규산질 원료와

석회질원료의 構成比가 引用發明과 다르다고 하고 있으나, 구체적으로 살

펴보면 數値限定의 범위에 속한다고 볼 수 있는 사건이다. 引用發明에서

는 構成비가 53.3퍼센트 대 46.7 퍼센트이나 본원發明은 50% 내지 80%

대 30% 내지 50%로 범위를 오히려 넓게 한정하였으며 이 범위내에 引用

發明의 構成比가 속하게 된다. 공정성의 첨가물에 분명한 차이가 있어서

이로 인하여 效果가 顯著하고 따라서 進步性이 인정되었지만 그 과정에서

제조원료의 構成比는 동일 또는 균등의 범위에 해당한다고 설시하여야 할

것으로 判斷된다. 이러한 불분명한 설시로 인하여 化學發明에서 특히 數

値限定發明에서의 判斷요소가 構成인지 效果인지 불분명해지며 복합적으

로 취급되는 경향이 생기는 이유이다.

2. 大法院 1997. 10. 24. 宣告 96후 1798 判決

고품질강 플라스틱 사출 금형소재에 관한 出願發明과 引用發明이 그 構
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成요소는 같으나 그 함량이 서로 다르고, 따라서 그 기술적 構成 및 作用

效果가 서로 달라 出願發明은 공지된 先行技術보다 顯著하게 향상·진보

된 새로운 作用效果가 있는 것으로 인정될 소지가 충분하므로 그러한 경

우에는 그 發明이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 引用

發明으로부터 용이하게 도출해 낼 수는 없다 할 것이어서 出願發明에 進

步性이 인정될 수 있다고 한 사례이다.

引用發明에서는 쾌삭성을 확보하기 위하여 유황의 함량을 적어도

0.036% 이상 0.15% 이내로 한다(필요 이상으로 함유하면 부작용이 있다)

고 기재하고 있음에 비하여, 이 사건 出願發明에서는 유황성분이 0.0005%

내지 0.01%에 불과한 것이므로, 兩 發明은 유황성분의 함량이 서로 다르

다고 할 것이고, 따라서 이 사건 出願發明이 引用發明보다 유황함량이 적

어서 위와 같은 부작용이 나타날 가능성이 훨씬 적다고 하겠다.

살피건대 합금분야에서는 합금성분의 조성범위와 조직상태, 조성조건에

따라 결과가 달라질 수 있고, 다른 構成요소와의 유기적인 결합관계로 말

미암아 물성의 변화가 일어날 수 있으므로 그 합금의 고유한 성질 및 용

도나 作用效果를 살펴보야야 하는 것인바, 앞에서 본 사정과 같다면 이

사건 出願發明과 引用發明은 기술적 構成 및 作用效果가 서로 다르고, 따

라서 이 사건 出願發明은 공지된 先行技術보다 顯著하게 향상·진보된 새

로운 作用效果가 있는 것으로 인정될 소지가 충분하므로 그러한 경우에는

그 發明이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 引用發明으

로부터 용이하게 도출해 낼 수는 없다 할 것이어서 본원發明에는 進步性

이 인정될 수 있다고 하겠다.
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따라서 원심으로서는 위와 같은 유황성분의 조성범위의 차이나 유황성

분이 소재에 미치는 영향, 알루미늄이나 칼슘의 조성비율뿐만 아니라 그

構成이 필수적인지 여부나 그 역할, 그 조직상태나 합금 내에서의 존재형

태와 그러한 것들이 소재에 미치는 영향 등을 자세히 심리해 봄으로써 出

願인이 주장하는 기계적 성질, 기계가공성, 경면가공성이 뛰어난 물성의

변화가 있는지 등에 대하여 잘 살펴보았어야 함에도 이에 이르지 아니한

채 만연히 이 사건 出願發明은 引用發明과 조성원소와 그 조성비율이 동

일성의 범위에 속한다고 하여 그 進步性을 부정하고 말았으니, 이러한 원

심 심결에는 심리를 다하지 아니하였거나 判斷을 유탈한 위법이 있다고

할 것이고, 이러한 잘못은 심결결과에 영향을 미쳤음이 명백하다.

判決요지에는 構成요소는 같고 함량이 달라서 기술적 構成 및 作用效果

가 서로 다르다고 판시하고 있는 바, 이 표현은 構成요소로는 유황성분만

을 말하고 있으며 함량 즉 성분조성비는 構成요소로 보지 않는 듯이 설시

하고 있는 것 같으나 결론에 가서는 기술적 構成이 서로 다르다고 하고

있는 점이 아마도 표현상에 잘못이 있을 뿐 전체적으로 성분과 함량비는

構成으로 보고 있다고 볼 수 있다. 아무튼 성분조성비를 構成적인 측면으

로 볼 것인지 數値限定으로 인한 效果로 볼 것인지가 아직까지 判例마다

불분명하다.

한편 이 사건에서는 數値限定으로 인한 效果적인 요소로도 볼 수가 있

는데, 그 이유로는 다음과 같다. 즉 出願發明에서의 함량비는 引用發明의

유황성분의 함량을 더욱 더 數値限定한 것에 지나지 않는 바, 이는 效果
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적인 측면에서 살펴보는 것이 대부분의 견해이고 따라서 상기의 의견을

따르게 되면 보는 시각이 상충되고 있다. 또한 이 判決에서는 다른 構成

요소와의 유기적인 결합관계로 인한 물성의 변화때문에 이로 인한 합금의

고유한 성질 및 용도나 作用效果까지 살펴보아야 한다고 설시하고 있어서

이러한 점은 再規格化理論에 따른 構成과 構成간의 상호작용이나 構成的

效果(또는 效果的 構成)영역으로 判斷될 수 있으며 이로 인한 進步性 判

斷은 전문적인 지식이 수반되지 않고 문언적으로만 判斷29)한다면 혼동될

수밖에 없는 경우이다.

3. 特許法院 1998. 11. 6. 宣告 98허 2481 判決

세라믹 필터의 제조방법 및 그 장치에 관한 出願發明에 대하여 이 분야

의 當業者가 공지기술로부터 당연히 고려되는 양적범위 즉 適意 選擇하여

실시할 수 있는 정도의 단순한 數値限定에 해당되고 각별하게 특수한 것

이 아닐 때에는 進步性을 인정할 수 없다고 判決하고 있고, 數値限定發明

에서의 進步性 判斷의 재료가 되는 것은 構成의 困難性보다는 作用效果의

顯著性을 살펴야 한다고 보고 있다. 이 判決은 數値限定을 상기의 일본이

나 미국의 判例와 동일하게 構成으로 보지 않고 效果측면을 강조하고 있

다.

4. 特許法院 2000. 12. 15. 宣告 99허 2679 判決

29) 大法院 1971.6.22. 宣告 71누59判決에서는 나이론 재생칩(chip )은 화학적 변화
를 가하여 생성된 것이 아니고 원료인 합성수지 자체의 형태만을 바꾼 것에

불과하여 개정전 물품세법 제1조 제1항 제3종 제2류 제4호의 수지 라고 할
수 없다고 판시하고 있다.
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(1) 發明의 要旨

發明의 명칭이 비점이 일정한 불소화 탄화수소 조성물에 관한 것으로,

구체적으로는 종래의 냉매(冷媒) 조성물인 클로로디플루오로메탄과 클로

로펜타플루오로에탄으로 이루어진 공비혼합물(이하 R502라 한다)을 대체

하기 위한 것이며, 펜타플루오로에탄(CF3CHF2 , HFC-125; 이하 R125라

한다)와 디플루오로메탄(CF2 H 2, HFC-32; 이하 R32라 한다)으로 이루어진

조성물에 관한 것으로 냉매, 에어로졸 추진제, 열전달매체, 기체상 유전물

질, 소화제, 중합체용 발포제 또는 팽창제 및 동력순환 작동유체로서 이용

하기 위한 비점이 일정한 혼합물에 관한 것이다.

(2) 特許審判院 98원1605 심결

이 사건 出願發明(제93-701819호)은 R125와 R32로 이루어진 불소화 탄

화수소 조성물에 관한 것이고, 引用發明도 R125와 R32로 이루어진 近共

沸混合物에 관한 것이므로, 兩 發明의 조성물은 그 構成 성분이 동일하다.

다만 出願發明은 조성비를 한정하고 있어 引用發明과 차이가 있으나, 이

는 當業者가 공지기술을 현실로 실시할 때에는 당연히 그 최적 조건을 설

정하는 것으로서 이처럼 당연히 고려되는 양적 범위가 각별하게 특수한

것이 아닐 때에는 當業者가 適意 決定할 수 있을 정도의 것이 되어 進步

性을 인정할 수 없다고 하였다. 특히 數値限定 發明에서의 效果는 공지기

술로부터 예측할 수 없는 것이어야 할 뿐 아니라, 수치의 한정에 기술적

의의 및 臨界的 意義가 필요하다 할 것인데, 이 사건 出願發明은 그 수치
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범위 내에서 顯著한 作用效果가 있다는 것을 실시례 등을 통하여 알 수

없으므로 조성비의 한정에 대한 기술적 의의를 인정할 수 없으며, 또한

數値限定 發明에 있어서는 그 수치범위 내외에서 그 作用效果에 각별한

차이가 있어야 할 것이나 실시례를 보면 특별한 臨界點을 발견할 수 없으

므로 조성비 한정에 臨界的 意義가 있다고 할 수 없어서 進步性이 인정되

지 아니한다고 하였다.

(3) 特許法院

判決의 요지는 兩 發明의 目的이 동일하며, R32와 R125로 構成되어 있

고 일정한 비점을 갖는 혼합물을 그 대상으로 하고 있다는 점에서는 동일

하나, 이건 제1항 發明은 R125성분이 13 내지 61중량% 및 R32 성분이 39

내지 87중량%를 함유하는 構成으로 되어 있어 R125 및 R32의 수치를 구

체적으로 한정하고 있는데 반하여, 引用發明은 R125 및 R32의 구체적인

수치에 대하여 전혀 언급이 없다는 점에서 차이가 있다는 것이다. 그러나,

공비혼합물 또는 근공비혼합물은 이상혼합물과는 달리 예측할 수 없는 분

자간의 힘이 작용하는 혼합물을 말하며, 혼합물은 그 본질상 어떠한 물질

의 조합이 공비혼합물이 된다는 것을 미리 예측할 수 없으므로, 실제로

공비 내지 유사공비의 성질을 갖는가 하는 것은 실험을 통하여 확인할 수

밖에 없다고 할 것이고 공비혼합물의 조성비 選擇을 위하여 수많은 반복

실험을 하여야 하므로 構成에 어려움이 있을 뿐만 아니라, 광범위한 범위

에서 공비 특성을 갖는 것이어서 공비조성물이 사용되는 여러 응용 분야

에서 광범위하게 사용될 수 있다는 顯著한 效果가 있으므로, 그 기술분야

에서 통상의 지식을 가진 자가 引用發明으로부터 용이하게 發明할 수 없
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는 것으로서 進步性이 인정된다고 판시하였다.

(4) 檢討意見

特許審判院 審決에서는 構成의 困難性을 아예 인정하지 않았고 다만 數

値限定으로 인한 作用效果를 判斷함에 있어서 조성비의 한정으로 인한 기

술적 의의 및 臨界的 意義가 없으므로 進步性을 부정하였으며, 特許法院

에서는 조성비 選擇을 함에 있어서 構成의 困難性이 있고 또한 顯著한 效

果도 있다고 하여 進步性을 인정하였는 바, 같은 사안을 두고 서로 상이

한 判決을 하고 있다. 다시 말하면, 조성비의 한정을 構成요소로 보지 않

은 特許審判院과 조성비의 選擇을 構成요소로 본 特許法院의 견해는 기존

의 판례와는 매우 상반된 判斷이라고 보인다. 그 동안에는 數値限定發明

은 대부분 效果측면으로 判斷해 왔으나, 이 경우 特許法院에서 공비혼합

물의 조성비 選擇을 위하여 수많은 반복실험을 하여야 하므로 構成에 어

려움이 있다고 判斷하는 것은 매우 기술적인 접근에서 이루어 졌다고 보

여지며 공비조성물에 있어서의 數値限定을 臨界的 意義까지 살펴보면서까

지 效果的인 측면이 아닌 構成的인 접근을 하였다는 것은 그동안 법원이

效果만을 중심으로 살펴본 것과는 달리 構成中心的이면서 效果까지 判斷

하고 있다는 증거가 되고 있기도 하다.

그러나 이 사건의 경우, 공비조성물의 수치범위는 R125 약 13 내지 61

중량% 및 R32 39 내지 87중량%로써 매우 광범위(상세한 설명에는 각각

10 ∼90중량%도 가능한 것으로 기재됨)하므로 當業者가 引用發明으로부

터 이건 제1항 發明의 構成을 選擇하기에 어려움이 있어 보이지는 않은
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측면이 있고 또한 수많은 반복실험을 하여야 한다는 것은 일반적으로 산

업상 이용가능성을 입증하기 위해서라도 반복적으로 실현가능해야 함은

당연한 주지사실임에도 불구하고 이로 인한 構成의 困難性을 인정한다는

것은 效果측면을 부각시키기 위한 다소 비논리적인 접근이라고 사료된다.

그리고 效果측면에서도 공비조성물이 실제로 상업화되어 사용되는 범위는

50:50인 경우30)임을 비추어 볼 때, 臨界的인 意義로 인한 出願發明의 각별

한 效果를 광범위한 數値限定(10∼90중량%도 가능)을 하고 있는 점에 비

추어 볼 때 굳이 이러한 數値限定에 臨界的인 특성을 인정하는 것은 불합

리하다고 본다. 따라서 전체적으로 이 사건은 特許審判院의 견해와 마찬

가지로 進步性이 부정되어야 된다고 사료되며 그 근거로는 기술적으로 判

斷함에 있어서 이러한 광범위한 數値限定은 의미가 없다는 점을 들 수 있

으며, 數値限定發明은 構成的인 요소가 아니라 效果的인 측면에서 判斷하

는 것이 바람직하다고 생각된다.

第 2節 用途發明과 用途限定發明

用途發明(new use invention)이란 특정의 물질, 주로 화학물질에 대하여

물질 자체가 지니는 특성(용도)을 발견하는 것으로 어떻게 보면 발견이지

만 發明的 요소가 있다고 인정되어 特許法上 특이한 취급을 받아 왔다.

특히 化學物質 자체의 개발에서는 막대한 자금과 시간을 요하기 때문에

신물질의 發明보다는 이미 알려진 化學物質의 新用途發明에 중점을 두게

됨에 따라 새로운 용도에 관한 硏究결과가 속출하게 되었고 또한 이는 산

업상 이용가치가 있는 것이기 때문에 그 보호의 필요성이 인정되어 用途

30) Allied Signal, Genetron AZ- 20 Product s Brochure
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發明이 널리 인정되게 된 것이다. 즉 用途發明은 물건의 특정한 성질을

발견하고 이 성질을 독점적으로 이용하는 發明으로서 화학물질과 관련된

發明이 대부분을 차지한다. 예를 들면 이미 알려진 물질 DDT가 살충效果

가 있다는 것이 발견되면 이 독성을 이용하여 DDT를 벌레에 뿌려서 살

충하는 방법 은 用途發明에 해당한다31). 위에서 언급했듯이 用途發明은

공지기술의 構成이 아니라 效果상의 용도가 변경된 것으로서 신규적인 效

果의 창출이기 때문에 공지기술의 效果와는 비교대상이 되지 않는다. 따

라서 用途發明인 경우는 그 물건에 있어 새로운 용도, 즉 변경된 용도에

한정되어야 한다.

한편 用途限定發明은 공지기술에서 막연하다고 시사되고 있는 복수종류

의 용도중 하나를 한정하여 效果를 구체적으로 실증한 것으로서 공지 기

술과 동일 범주에 놓일 가능성이 많다. 예컨대 염산후라복세이트는 평활

근이환작용이 있고 협심증치료제로서 特許되었는데 平滑筋중에서도 膀胱

括約筋의 弛緩에 한정하여 1의 排尿횟수를 감소케 하는 빈뇨치료제로서

發明된 경우 이는 새로운 用途發明에 속한다. 나아가서 이 빈뇨치료제가

1일 3회복용제인데 같은 약효로 1일2회로 복용회수를 감소시킨 서방제를

發明하였다면 이는 用途限定發明이다. 이러한 용도한정발명은 공지기술이

先行物質特許인 경우 그 物質特許의 利用發明에 속하게 되고 선행물질 特

許權者의 허락을 얻어야 실시할 수 있다. 이러한 用途限定發明은 비교의

개념이 개입되는 것이 대부분이기 때문에 顯著한 效果 를 적용해 進步性

의 유무를 判斷해야 할 것으로 생각된다. 따라서 用途限定發明은 用途發

明과는 달리 選擇發明이나 수치·재료·형상·배열의 변경 또는 한정發明

31) J.L. White(윤동열 역), 化學特許實務 54面
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과 같은 범주에 포함되는 것으로 취급해도 무방할 것으로 본다.

日本의 審判事例32)의 出願發明은 切削油에 관한 것으로 어떤 용도에

사용하는 조성물(윤활제)이 공지인 경우에, 이것을 기본적으로는 이것과

같은 기술분야에 속하는 용도(절삭제)에 사용하는 것 및 양자의 使用目的

의 상위에 입각해서 조성적 성분의 배합비율을 바꾸는 것은 특별한 發明

사상을 사용하지 않고 쉽게 할 수 있다는 것이다 는 취지를 판시하면서

進步性을 부정하였다. 그러나 다른 한편으로 出願發明이 펜타클로로페놀

로 되는 수전용 제조제 를 요지로 하는 것인데 대해 공지發明이 펜타클

로로페놀로 되는 목재살균제 인 경우, 양자의 용도가 전혀 다르므로 出願

發明은 進步性이 있다고 하면서 用途發明에 대한 상반된 결과가 보여지는

데 일반적으로 用途發明인 경우에는 效果측면에서 進步性을 判斷하는 것

이 바람직하고 따라서 顯著한 效果가 있는 경우에 進步性을 인정해야 하

는 데, 상기의 日本審判事例(절삭유에 관한 發明)처럼 같은 기술분야에 사

용됨에도 불구하고 조성성분의 배합비율을 언급하면서 용이하게 發明할

수 있다고 하는 것은 다소 불합리하다고 사료되며. 이러한 불일치는 化學

發明의 用途發明에서 나타날 수 있는 특이한 상황이라고 볼 수 있다.

第 3節 結合發明과 收集發明

結合(또는 收集)發明은 복수의 공지기술을 조합한 發明을 말한다. 여기

서 각 構成간의 단순한 수집 또는 집합(이를 收集發明이라고 한다)이 있

을 수 있고 構成의 困難性이 인정되는 結合 또는 組合發明(이를 結合發

32) 東京高判 昭45.9.30 取消集 昭45年 p.255
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明이라고 한다)이 있을 수 있다. 단순한 수집으로 인한 發明은 유기적인

관계를 형성하고 있지 않기 때문에 構成으로 인한 困難性은 인정되지 않

고 따라서 效果측면을 강하게 부각하려는 경향이 있으며 結合發明은 構成

의 困難性이 인정된다고 보기 때문에 構成과 效果측면을 모두 살펴본다고

해석하면 된다. 結合發明에 있어서는 공지기술 效果들의 단순한 총합이상

의 效果가 요구되고 있기 때문에 그 效果가 공지기술들의 결합으로부터

예상할 수 있는 效果를 뛰어넘는 效果(顯著한 效果)를 나타내어야 할 것

이다. 다만 結合發明의 效果는 공지기술과 동일범주에 있는 것과 기존效

果와는 전연 별개의 새로운 效果가 나타날 수 있기 때문에 비교개념이 개

입될 수 있는 發明과 개입될 수 없는 發明(新規한 效果)의 구별도 필요하

다.

I. 進步性 否定事例

1. 大法院 1996. 09. 20 宣告 96후 30 判決

본원發明의 構成에서 우황청심원을 현탁제로 하는 것은 引用發明(1)에

서 본원發明과 동일하게 우황청심원의 생약성분들을 분쇄 및 추출하여 물

을 가하고 균질화시켜 현탁상으로 構成하고 있는 점과 그 效果로 보아 본

원發明 出願 前에 공지된 기술임을 알 수 있고, 다만 본원發明은 마그네

슘 알루미늄 실리케이트를 사용하여 引用發明(1)의 현탁제와는 성상이 다

른 요변성 현탁제로 構成한 점에서 차이가 있기는 하나 의약 분야에서 마

그네슘 알루미늄 실리케이트를 사용하여 요변성 현탁상으로 하는 기술은

引用發明(2)에 의하여 공지된 기술이므로, 본원發明은 引用發明(1) 및 引
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用發明(2)를 단순히 조합함으로써 構成할 수 있는 것이고, 또한 요변성 현

탁제로 함으로써 약제가 안정되어 보존시 분해·변질이 적고, 약효의 作

用效果가 신속히 달성되는 점 역시 引用發明들에서의 效果를 총화한 정도

의 것이어서 이 점들이 특이한 것으로 인정되지 아니하며, 본원發明의 特

許請求範圍에 기재된 요변성 현탁화제의 사용비율 및 생약성분들의 입도

에 따른 發明 역시 引用發明들로부터 당해 기술분야에서 통상의 지식을

가진 자가 용이하게 도출해 낼 수 있다는 판시를 하였다.

이러한 判決을 살펴보면 요변성 현탁제를 構成요소를 명확하게 언급을

하여 비교하고 있지만, 판시의 종결부분을 살펴보면 현탁제의 사용비율

및 생약성분들의 입도는 構成的 요소보다는 效果的 요소를 보고 있다는

것을 간접적으로 알 수 있다.

2. 大法院 1997.11.28. 宣告 97후 341 判決

(1) 判決要旨

식물성 단백질과 동물성 단백질을 혼합한 식품의 제조방법에 관한 出願

發明은 콩단백질과 동물성 단백질을 이용하는 引用發明에다가 공연히 실

시하고 있는 어묵제조기술을 단순히 결합한 것에 불과하고, 그로 인한 顯

著한 作用效果가 있는 것도 아니며, 한편 콩가루와 식용유, 물을 혼합하기

위하여 교반을 하면 당연히 에멀젼이 형성되므로 이 또한 出願發明의 독

특한 기술로는 인정되지 아니하므로 결국 出願發明은 引用發明으로부터

이 發明이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 發明
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할 수 있는 것이라고 한 사례이다. 다시 말하면 出願發明의 식품제조방법

은 그 명세서에 기재된 것과 같이 어묵 등을 제조하는 공정과 동일하고

다만 콩단백질 즉 콩가루를 더 첨가하여 제조하는 점에서 차이가 있으나

상기의 공지기술을 단순히 결합한 것에 불과하다고 볼 수 있다.

(2) 檢討意見

복수의 공지기술로써, 식물성 단백질과 동물성 단백질을 혼합한 식품의

제조방법에 관한 引用發明과 공연히 실시하고 있는 어묵제조기술을 단순

히 결합한 것으로 判斷하고 있습니다. 양자를 비교해 볼 때, 기술분야도

같고 構成도 동일 또는 유사하다고 생각되나 제조방법에서 에멀젼을 형성

하는 기술이 콩가루, 식용유와 물을 혼합하여 교반만 한다면 당연하다는

점을 지적하면서 이 出願發明의 독특한 기술로 인정하지 않았다. 그러나

청구범위에 기재된 성분들의 조성비가 대두 5-20 중량부, 식용유 3-6 중량

부, 물 15 중량부로 되어 있는 바, 이는 에멀젼이라고 하기보다는 친수콜

로이드에 더 가깝고 물과 오일의 조성비로 볼 때 O/ W형 에멀젼상태이지

만 물에 녹아서 유화제의 역할을 하기에는 20 중량부는 물의 함량에 비해

상대적으로 크다고 判斷되어 지며, 이에 대해서 좀 더 구체적인 에멀젼형

성제법에 대한 先行技術의 언급없이 콩가루, 식용유와 물을 혼합하여 교

반만 한다면 당연히 에멀젼이 형성된다고 판시하는 점에 있어서는 기술에

대한 이해에 다소의 무리가 있었다고 생각한다. 이러한 判決은 단순한 결

합으로 인한 構成의 困難性이 없고 效果의 顯著性도 없다는 결론을 이끌

기 위해 기술의 실체에 대한 간과가 있었다고 본다.
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II. 進步性 認定事例

1. 大法院 1996.1.23. 宣告 94후 982 判決

實用新案法에서 考案이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작

을 말하는 것이나 特許法에서 말하는 發明과는 달리 고도의 창작성을 요

하지 아니하여 그 考案이 물품의 형상, 구조 또는 조합에 의하여 사용가

치를 고양하는 기술적 진보가 있으면 新規性이 있다 할 것이므로 종전의

공지공용의 考案에 유기적으로 부가 결합하여 새로운 기술적 考案을 갖출

경우에는 설사 그것이 부가적인 구조라 할지라도 이는 물품에 관한 신규

의 형에 해당하는 공업적 考案이라 할 것이며, 또 공지공용의 기술을 결

합한 考案이라고 할지라도 결합 전에 각 기술이 가지고 있던 作用效果의

단순한 집합이 아니라 결합 전에 비하여 보다 증진된 作用 效果가 인정되

고 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 손쉽게 이를 실시할 수

없는 것일 때에는 이를 新規性 및 進步性이 있는 考案이라 할 것이다.

2. 大法院 1996.10.11. 宣告 96후 559 判決

從來의 우황청심환제를 液劑로 조제한 發明이 그 복용의 간편함과 效果

의 신속성 등의 作用效果는 우황청심환제 자체가 가지는 作用效果와는 다

르고, 더욱이 상업적으로 성공을 거두고 있으므로, 그 發明은 공지된 先行

技術로부터 예측되는 效果 이상의 顯著하게 향상·진보된 새로운 作用效

果가 있는 것으로 인정되어 그 發明이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지

식을 가진 자가 용이하게 發明할 수 없는 것으로서 進步性이 인정된다고
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한 사례이다. 본 건 發明은 종래의 우황청심환제를 액제로 조제함으로써

구급환자나 유아, 소아가 간편하게 복용할 수 있고, 또한 약효가 신속하게

나타나도록 하려고 함에 그 目的이 있고, 위 기술적 構成요소들 각각은

그 出願 전에 공지되어 있는 것들이기는 하나 위 각 構成요소들을 결합하

여 우황청심액제를 제조하는 構成 자체는 공지된 것이라고 볼 자료가 없

어서 관용기술의 의약에의 단순한 전용에 불과하다고 볼 수 없다. 즉 構

成요소들의 결합으로 인한 상승效果가 있다.
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第5章 結論

進步性은 위에서 살펴본 바와 같이 강학상의 용어지만 特許法 제29조

제2항을 일컫는 용어로서 완전하게 자리잡고 있으며, 特許制度하에서 進

步性은 特許를 받고자 하는 發明의 登錄 認定與否를 그리고 特許를 이미

許與 받은 發明의 特許權의 有效與否를 判斷하는데 있어 特許청구범위해

석과 더불어 重要한 要件임을 알 수 있었다. 오늘날의 기술발전추세에서

特許要件 중 新規性이나 다른 産業上 利用可能性보다 월등하게 進步性이

重要하게 강조되고 있고 따라서 特許廳의 의견제출통지서에서도 단순한

명세서의 記載方法에 관련된 사항을 除外하고는, 特許要件 중 進步性의

결여를 의견제출이유로 하는 경우가 가장 많을 뿐 아니라 拒絶査定의 경

우도 新規성의 결여를 理由로 삼는 경우는 별로 없으며, 拒絶査定不服審

判이나 이에 의한 訴訟에서까지 進步性의 認定與否가 가장 많은 사안으로

자리잡고 있다. 그러므로 侵害問題나 다른 特許權의 權利行使의 전제로서

特許權의 有效性을 判斷하는 데 가장 중요한 進步性判斷이 우리나라에서

어떻게 判斷되는 가의 문제는 매우 중요할 수밖에 없다. 따라서 特許廳의

審査指針書나 우리나라의 學說에서 進步性의 判斷에 관한 硏究가 많이 이

루어져야 하고, 進步性을 넓게 인정하는 것은 特許權의 난립을 가져와 産

業發展에 오히려 악영향을 미칠 수 있으며, 너무 좁게 進步性을 인정하면

特許를 받기 곤란해져서 發明자의 發明의욕을 감소시켜 技術 發展에 저해

가 될 수 있으므로 신중을 기하여야할 필요가 있다. 또한 進步性의 判斷

이 불분명하면 불필요한 심판이나 소송이 남발될 수도 있으므로 이에 대

한 명확한 判斷基準에 대한 硏究가 必要하지만 아직까지 다른 분야보다

理論展開가 활발하지는 않고 있다.
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현재 進步性判斷에 있어서 目的, 構成, 效果의 3要素를 살펴보는 것이

일반적 기준인데, 特許廳은 構成中心的이고 법원은 效果中心的으로 判斷

하면서 構成을 함께 判斷하고 있는 실정이다. 이에 대한 이유로 실무상에

서 構成을 判斷하는 것은 명확하게 구분이 되나 效果에 대한 확인은 어려

운 편이기 때문이다고 보여지고 大法院에서는 사실중심보다는 법리중심으

로 判斷을 하였다고 사료된다. 하지만 최근 特許法院이 설립된 후에는 專

門知識을 활용한 技術中心의 判斷이 적극적으로 이루어지고 있는 실정이

고 따라서 進步性 判斷에 있어서도 構成과 效果를 모두 살펴보고 있는 것

으로 보여진다.

정보기술(IT), 바이오기술(BT), 나노기술(NT)같은 신기술이 발전함에 따

라 기술내용은 더욱 새롭고 복잡하고 다양해지고 있기 때문에 분명한 判

斷基準이 없다면 이로 인한 혼란으로 出願人이나 發明者에 대한 불이익이

생길 것이고 국가적인 측면에서도 산업발전의 저해요인이 될 것이다.

따라서 본 硏究에서는 進步性의 내용과 判斷에 대하여 一般的인 判斷基

準과 더불어 再規格化理論에 의한 判斷基準을 전개해보았다. 判斷요소로

써 構成과 效果에 대한 구분을 格子모델을 이용하여 도식화하여 각 요소

간의 상호작용과 構成的 效果(또는 效果的 構成)에 대한 개념을 설명하

였으며 일정비례법칙을 이용한 접근방법으로 기술의 복잡성을 단순화하는

시도를 해 보았다. 이에 대한 검증으로 특히 化學分野에서의 發明에 대한

사례중심으로 進步性 判斷基準을 적용하였으며, 選擇發明이나 數値限定發

明에서 보여졌던 서로 상충된 견해에 대하여 나름대로 의견을 제시하였

다. 이러한 접근방법의 의도는 기술중심의 判斷이 중심이 되어야 한다는
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것에 있고 전문분야에 대한 분석을 위해서는 技術的 構成이나 技術的

效果요소를 단순히 문언적으로 보지말아야 할것이고 각 요소간의 상호관

계는 물론이고 기술적의미가 포함되어 있는 요소간의 분명한 구분이 반드

시 필요하다고 사료된다.

많은 사례를 수집하고자 노력하였지만, 特許法院의 설립이 1998년에 이

루어져서 아직까지 構成中心의 法院判例가 부족한 편이였으며 앞으로 더

많은 硏究나 事例의 검토를 통해 進步性 判斷에 대한 이론이 활발하게 전

개되었으면 한다.
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The purp ose of p atent law shall be to encourage, protect and utilize

inventions, thereby improving and developing technology, and to

contribute to the development of industry. N ow adays, new technologies
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such as IT, NT, and BT have been rapidly developing in Korea as

w ell as m ajor develop ed countries. So, a new and improved inventions

are considered as a very important one in protecting their exclu sive

rights against comp etitors.

In examination guideline of inventive step in improved inventions,

the difference betw een the claimed invention and the prior a art

should be considered in terms of the purpose, the constitu ent and

effective mode of the function and advantages. This general guideline

is universal, but does not match in complicated inventions, esp ecially

chemical one. So new approaches are required becau se individuals

have a different view in considering am ount of inventive step .

This stu dy is concerned with new examination guideline of inventive

step, incorp orating renormalization technique and scaling law s in

physics field . It could be explained easily and clearly the complicated

elements of constituents and w orking effects in inventions.

Key w ord : Invention, Chemicals, Inventive step , N onobviousness,

Guideline, Renormalization, Scaling law, Examination, Constituent,

Selective inventions
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