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Ⅰ

- 가

Ⅰ 2019허8903 거절결정(특) 라미  명

1. 판결요지

가 새 게 창 한 리 , 학 , 생 학  특  값( 미 )  하거  복  변  사

 상 계  하여   특 한  미  고 한다.  같  질 

는 특  등에 하여 건  특 하 고 하는 재  포함하는 미   진보  미

가 갖는   악하여  심  단 어야 할 것 , 미 가 행 에 하여 

공지  건  특  질  식만 꾸어 시하 거  공지  건에 내재  본  질

 특  한 것에 과한 경우에 그 미   행 과  계에  에 한 

 만 달리할 뿐 실질 는 동 ⋅ 사한 것  보아야 할 것 므 , 신규   진보  

다.

, 미 가 공지  과는 상 한 과  해결하  한 단   갖고 그  

해 질  과 등 특 한 과  갖는 경우에는 진보  지 않   는 , 에 해당하

 해 는 미 가 공지  과는 상 한 과  해결하  한 단   갖

고 미  질  과 등 특 한 과 사 에 과 계가 다는 것  에 체  

재 어 거  통상  가  재   같  단    과

계  할  어야 한다. 

한편, 미  도  체에 하여는  같    할  없는 경우 도,  

미   새 게 도 한 미   한 하는 태  취하고 는 , 그  같  경우에

는 한 에도 해당한다고 볼  므 , 그 진보  단에 한  리  할 

 다. 

, 특허  그 원 에 공지   가지는    한 하여 한 경

우에 어, 그 특허  과   과가 공지   연 상에 고 한  에 만 차

가 는 경우에는 그 한    내 에  한 과  차 가 생 지 않는다  통상  

가 통상 고 복  실험  통하여  택할  는 도  단 한 한 에 과하

여 진보  고, 한   내 에  질 거  한 과  차 가 생 는 경우에

는 진보  지 않는 것  보아야 한다.

p. 69
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-교체

1. 판결요지

가. 특허발명  진보  단기준

 진보   단할 에는 행   내 , 진보  단  상   과 

행  차 , 그  하는 야에  통상  지식  가진 사 ( 하 ‘통상  ’

고 한다)  에 하여 거 등 에 타  료에 하여 악한 다 , 통상  

가 특허 원 당시  에 비 어 진보  단  상    행 과 차 가 

는 도 그러한 차  극복하고 행  게 할  는지  살펴보아야 한다(

원 2016. 11. 25. 고 2014후2184 결 등 참 ). 특허  청 에 재  청 항  복  

 어 는 경우에는 각 가  결합한 체  사상  진보  

단  상  는 것 지 각 가 독립하여 진보  단  상  는 것  아니므 , 

그 특허  진보  단할 에는 청 항에 재  복   해한 후 각각 해  

개별 들  공지  것 지 여 만  는 아니 고, 특  과  해결원리에 하

여  결합  체   곤   보아야 하 ,   결합  체 

  갖는 특 한 과도 함께 고 하여야 한다( 원 2007. 9. 6. 고 2005후3284 결 등 

참 ).

나. 특허발명  상 개념  공지된 경우

 같  진보  단  행 는 공지  에 상 개  재 어 고  상 개 에 

포함 는 하 개 만    는  하는 특허  진보  단할 에도 

마찬가지  어야 한다.

행 에 특허  상 개  공지 어 는 경우에도  곤   진보  

지 않는다. 행 에  루는     개 상   하  

상 택할  도  재하는  마쿠 (Markush) 식  재  학식과 그  

 내에 상 포함 만 할 뿐 체  개시 지 않  합  청  하는 특허

 경우에도 진보  단  하여  곤  보아야 한다.  같  특허  

 곤  단할 에는 행 에 마쿠  식 등  재  학식과 그  

 내에 상 포함   는 합  개 , 통상  가 행 에 마쿠  식 등  

재  합  에  특 한 합  특   우  는 게 택할 사  

동  는 암시  , 행 에 체  재  합 과 특허   사  등  

합  고 하여야 한다( 원 2009. 10. 15. 고 2008후736, 743 결 등  ‘  택

 진보  지 않  해 는 택 에 포함 는 하 개 들 가 행  

갖는 과  질  다  과  갖고 거 , 질  차 가 없 도 양  한 차 가 

어야 하고,  택   상 한 에는 행 에 비하여  같  과가 

  재하여야 한다’고 시하 다. 는  곤   어 운 사안에  과

  다  진보  지 않는다는 취지 므 , 행 에 특허  상 개

 공지 어 다는 만   곤   보지도 아니한 채 과   만

 진보  단하여 는 아니 다).

특허  진보  단할 에는 그  갖는 특 한 과도 함께 고 하여야 한다. 행

에  포함 는 많  합   특 한 합  택할 동  암시 등  행

에 개시 어 지 않  경우에도 그것  아 런  가 없는  택에 과한 경우
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 그  같  택에 어 움  다고 볼  없는 ,  과는 택  동 가 없어  

곤 한 경우 지  택에 과한 경우 지  별할  는 한 지가    

다. 한 학, 약 등  야에 하는  만  과   지 않 므

, 행  특허  들  게 도 는지  단할   과  참

할 필 가 고,  과가 행 에 비하여 하다   곤  하는 

한 료가  것 다. 아가  곤  여  단  한 경우 고 하 도, 특허

 행 에 비하여 질 거  양  한 과  가지고 다  진보  

지 않는다. 과   특허  에 재 어 통상  가 식하거  할 

 는 과  심  단하여야 하고( 원 2002. 8. 23. 고 2000후3234 결 등 참 ), 만  그 

과가 심 러울 에는 그 재내   지 않는 한도에  원  후에 가  실

험 료  하는 등   그 과  체  주 ⋅ 하는 것  허 다( 원 

2003. 4. 25. 고 2001후2740 결 참 ).

2. 사안

가. 원심 결 재 행   Ⅹa 억  한 새 운 질  함  헤 비시 릭 합  

등  공하는 것   하고,  달 하  해 66개  질  함  헤 비시 릭  

핵(母核)  갖는 합    Ⅹa  억  하다는 것  냈다는 에 

 특징  다.

나. 행  66개  핵  택 는 합   각 핵 에   는 들

  택 가능한 원  등  다양하게 열하고 다. 여  시  학식  핵  

택과 각  합에  상 억 가지 상  합  포함하게 다.

다. 한편  사건 특허   Ⅹa 억  한 새 운 탐 함  합   그  도체 

등  공하  한 것 , 탐 고리  가지는 합 들   Ⅹa 억  하고 우

한 약동학  질  가진다는 것  냈다는 에  특징  다.  사건 특허  청

 1항( 하 ‘  사건 1항 ’ 고 하고, 다  청 항도 같  식  재한다)  탐 

고리  가지는 합   아픽사   그  약상 허 는 염에 한 것 다.

라. 행 에 식  재  합   사건 1항 에  해 는, 행 에 

마쿠  타  재  합   1단계 실시태양  우  없  열  66개  핵  1 

핵  택한 후 다시  핵  든 들  특 한 식  동시에 택하여 합하

여야 한다. 특   사건  1항  과  타내는 핵심   볼  는 탐 고리

는 1 핵   A에 연결   B 에 하여야 하는 , 행 에는  같  

탐 고리가 체  개시 어 지도 않다. 행  ‘보다 직한 실시태양’  재  

34개  핵 에   B  가능한 많    탐 고리  우  고 할 만한 사

도 없다.

마. 행  ‘보다 욱 직한 실시태양’  재   107개  체  합 들  살펴보

도  사건 1항 과 체  사한  가지고 거   B  탐 고리  

갖는 합  찾아볼  없다.

바.  사건 특허   재  원  후  실험 료 등에 하 ,  사건 1항 

 공지   Ⅹa 억  비 하여 개  Ⅹa 억   택  가지고, 액 도 고-

 특  감 시 는 (청 과 포 )  체에   약  도  가시 는 
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(단 질 결합, 포 ) 등  하여 약  생체 내에  , 포, 비 , 사, 에 

한 약동학  과  개 하 , 다  약 들과 동시에 여   는 병 여 과  개

한  알  다.

사. 우 한 약리 과  가지는 합  실험 없  학 에만 하여 하는 것  매우 어

우므 , 신규 합  개 하는 통상  는 미 알 진 생 학   가진 합  

  사한 합  도체  계하고 합 한 후 그 약  평가하는 과  거

쳐 개  약  가지는 합  찾게 고, 보다 우 한 약  가지는 합  찾  지 

러한 업  복하게 다. 그런  행 과  사건 1항  주 하고 는 합   

그 가 다 고,  사건 1항   우  는 게 택할 사 , 동  는 

암시가 다고 보 도 어  에, 통상  가 행   가 가 는 

 합  찾아  사건 1항 에 도달하 지는 많  택지  합하  거듭  시행

착  거쳐야 할 것  보 다.

아.  같  사 들  합하여 보 ,  사건 1항  통상  가 그  내  미 

알고   사후  단하지 않는 한 행  그  도 하는 것  

다고 볼  없고 개  과도 므 , 행 에 하여 진보  는 어 워 보 다. 

아픽사  청  하는  사건 1항  진보  지 않는다 , ‘하  학식 1

(아픽사 )  시 는 합 ’  청  하는  사건 2항  역시 진보  는 

어 다.

. 그럼에도 원심   달리 앞  본  같    곤  여 는  보지도 않  채 

행 에 비하여 질  과  양  한 과가  어 다는 만   사건 

특허  진보  다고 단하 다. 러한 원심 결에는 특허  진보  단에 

한 리  해하고 필 한 심리  다하지 아니하여 결에 향  미  못  다.

아. 그러므  지 상고 에 하여  아가 단할 필  없  원심 결  하고 사건  다

시 심리⋅ 단하도  하  하여 원심 원에 하  하여, 여   견  

주 과 같  결한다.

3. 원심판결, 2018허2717

가. 택발명에 해당하는지 여

택  행 는 공지  에 가 상 개  재 어 고,  상 개 에 포

함 는 하 개 만     는  하는  말한다( 원 2014. 5. 16. 고 

2012후3664 결, 원 2017. 5. 11. 고 2014후1631 결 등 참 ).

에 하여 원고는, 택 에 한  리에  통상  가 행  재

 상 개  식할  고 그  특허  게 도 할  는 것  합리  

할  는 경우에만 택 고 할  는 ,  사건  행  억 개 상  합

 식 만 개시하고 고, 탐 고리  포함하는 아픽사   직한 에  

하여  도 할 어 한 동 도 공하지 않 므 ,  사건 특허  행  그 

상 개  식하고  사건 특허  하게 도 할 것  합리  할  없어  

택  볼  없다고 주 한다.

그러  통상  가 행  그 상 개  식하고 행  택
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 하게 도 할  는지 여 는 택  신규  진보 에 한 단 사  하

 지 않  뿐만 아니 ,  별도  그  단계에  통상   식 에  택

지 여  할 필 도 없다. 택  개  필 하지 않다고 보아  하지 않

는다  , 행 는 공지  에 가 상 개  재 어 고  상 개 에 

포함 는 하 개 만     는  하는  택 고 한다 , 

에  보는  같  그 특허 건  단함에 어  과 달리 취 할 필 가 다. 

 그  하여 개  도  한다 , 통상   식 에  택 지 여

 하는 것  개   단계에  만  뿐 다. 그 다   같  개  에 

합할 경우 그 체  택  보  고, 원고가 주 하는 사 는 특허  신규  내지 진보  

건  하 는지 단하는 단계에  다루  하다. 원고   주  아들 지 아니한다

(원고는 특  원 2012. 8. 23. 고 2010후3424 결  들   결  행 에 특허

 합 과 가 극  사한 체  합  개시 어 어 특허  합 도 행

 식  시 는 합 ,  특허  상 개 에 포함 다는 것  게 알  에 

 택 고 한 것 고 주 하 ,  결  행 에 특허  합  상 개 에 

해당하는 합  식  재 어 다는 만  들어  택 고 하  뿐 원고 

주 과 같   들어 택 고 한 것  아니다).

나. 진보  무

1) 택발 에 어 정립  례  태도  취지

가) 택  신규  하  해 는 행  택  하는 하 개  

체  개시하고 어야 하고, 에는 행  재한 행 헌에 택 에 한 

언  재가 재하는 경우 에도 통상  가 행 헌  재 내 과 원 시  

 상식에 하여 행 헌  직  택  재  식할  는 

경우도 포함 다( 원 2013. 4. 25. 고 2011후2985 결 등 참 ). 택  진보  

지 않  해 는 택 에 포함 는 하 개 들 가 행  갖는 과  질

 다  과  갖고 거 , 질  차 가 없 도 양  한 차 가 어야 

하고,  택     에는 행 에 비하여  같  과가 

  재하여야 하 ,  같  과가  재 어 다고 하  해 는 

 에 질  차  할  는 체  내 , 양  한 차 가 

 할  는 량  재가 어야 한다( 원 2012. 8. 23. 고 2010후3424 결 

등 참 ). 다만 그 과  함  체  할  는 비 실험 료 지 재하여

야 하는 것  아니 , 만  그 과가 심 러울 에는 원  후에 원  체

 비 실험 료  하는 등  에 하여 그 과  체  주 ⋅ 하  

다( 원 2003. 4. 25. 고 2001후2740 결 등 참 ).

) 택  진보  단에  같  엄격한 특허 건  하는 는, 행 에 

미 개시  특 한 과  지닌 상 개 에 포함 는 하 개 만   택한 

에 진보  하  해 는 그  같  하 개  택  행 에  할  

없는 특별한  과  연결 어야 하  다.   보 ⋅ 하고 그 

 도 함    진하여 산업 에 지하는  특허   

고 특허 에게 독  리  여하는 것  해당 야   여에 한 가
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는  고 할 , 행  상 개  에   하 개  택하 만 한 것만

는 특별한 사  없는 한 행 에 한 복  주  어 지 못하여 새

운  에 여하 다고 보  어  다.  행  상 개  가운

 특 한 하 개 에  통상  가 할  없는 특별한  과  하고 

그  같  하 개   하여 새 운  도 한 경우에 그  같  하 개  

택    할  고,  같  경우에 택  진보  다. 

처럼 행  하지 못한 특별한 과  가지는 에 특허  하는 택

 특 에 비 어 볼 , 행 과 비 해 도 진보  할   만  특별한 

과가 는지 여 는 엄격하게 단할 필 가 다. 

그리고 는 원 시 에 신  택한 하 개 에  특별한  과가 생하

리 는 것  식하고 어야 하고, 가 원 시에  같  과  식하  

 재  통해  에 없 므  택     에 질

거  양  한 과  한 재  하는 것 다.  택  진보

  해  는 체  할  는 실험 료 지 재하여야 하

는 것  아니 도 하 개  택  행 과 비하여 질 거  한 

과가 생할 것  식하 다는  하게 에 재하여야 한다.  같  

과  한 재 없  에 택  과에 한 막연한  상  과만

 재한 , 후 택  등 , 특허  해  등  단계에  그 진보  

가  경우에 후 실험 료 등  함  체  과  할  도  한다

, 가 원 당시에는 식하지 못한 택  과  후에 하여  진

보    게   원  당하게 는 합리  하

게 다. 욱  행  특허  택  특허 가 동 한 경우   같

  실질  행  특허  간  당하게 연 함  야

에 하여 진 한 여  하지도 않  가 독  우월한 지  지하게 는 결과  

할 우 도 다.

2) 택발  진보  단에 한 엄격한 특허 건  는 경우

가) 그런  한편 는 택  진보  단에 어  같  엄격한 특허 건  하

는 것  어 한 경우 든 지켜 야 하는 리 고 단 하  어 다. 앞  본  취지

는, 행  하는  과가 행 에 개시  상 개  체에  타  것

 상 는 경우  상 개   계없  상 개 에 하는 하 개 들  

 행  시하고 는 과  달 할  는  동등하게 볼  고, 

 경우 하 개  택  본질상 상 개  복  그 택  행 에

 식할  없는 특별한 과  달 한 경우가 아닌 상   할  없다

는 것  해할  다.  해 하 , 택  본질  복 고 보

 어 운 는 엄격한 특허 건    는 것 다. 그러한 경우는 사실상 특허

 행    내지 리 ( 하 하지 않고 ‘ 리 ’ 고 통 한

다) 내에 하지 않는다고 볼  므  는 복   택  리가 

 것  아니   취 하여  곤 과 과  함께 고 할 필 가 

고, 과 재 한  그것과 같  도만  하  다.

) 그 다  택  본질  복  아닌 경우가 체  어 한 경우 지가 
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 다. 에 하여 원고는 행  택  도 하는 것  하지 아

니한 경우는 복 고 볼  없 므 , 택  곤  는 에 해 는 

엄격한 과 재  하는 것  타당하지 않다고 주 한다.

그러  상 개  행  개시 어 는 상 하 개  택  본  그 

리  내에 직  하는 것 어 , 택 에 어  택  곤   

경우   복  아니 고 한다  행  특허  경우 그 리  

해 시킬  다.  행  실시  는 그  균등 에 는 도  행  

리  당하게 시 는 결과  할  고, 특  행  마쿠  청 항

 재  경우 그 행  든 하 개  에 하여 택  곤  근거  

진보  하여 새  특허가 여   다는 당한 결 에 게 다.  

행  에  많  택지  합하고 거듭  시행착  거쳐  합  찾아내

어 택 에    사리 간과하여 는 아니 , 단지 가 다 거

 지 않  질  만들었다고 하여 산업 에 여한  없거  실한 경우에 

해 지 과 여  살피지 않고 진보  할 는 없는 것 다. 택  특  

 는 학  약 야에 어  그 상  질  하  그것과 다

양한  차  보 는  많  질  만들어질  다는  고 할 , 단지 

   변경하여 가 다  질  만들었다는 만  과 여  

 살피지 않고 진보  할 는 없  것 다. 택  본질  어 지  새

운 과  견에 는 것 다.  공지  행  리 에 원  하는 

질  진보  단함에 어 는  다  새 운 과  견에   어야 

함  마 하고, 택  곤  가지고 복 지 여  단하는  삼  

는 없다.

다) 결 , 택  본질  복 지 여 는 특허 과 행  리 에 

한 시각에  근하여야 한다. 그런  특허  리 는 특허 원 에 첨 한 

 청 에 재  사항에 하여 하여지고, 청  재만   가 

한 경우에는 원   다  재에 하여 청  재  한 해

할  없지만, 청 에 포함 는 것  언  해 는 것  가  

 재에 하여 뒷 고 지 않거  원  그   특허  리 에

 식  하고 다고 보 는 경우 등과 같  청  언 그  해 하는 

것   다  재에 비 어 보아  합리할 에는, 원  사상  내

과  다  재  원  사  3 에 한  안  루 참 하여 특

허  리  한 해 하는 것  가능하다( 원 2003. 7. 11. 고 2001후2856 결 참

). 러한 리는  공개에 한 가  여 는 것 는 특허  본질에 

한 것 다.

 리  취지에 비 어 볼  특허  행  리  내에 하지 않는다고 

단할  는 경우  함 , ①  행 헌에  당해 특허  하는  시 

는 시사가 거 , ② 특허 원 당시  에 비 어 상 개  행  악할 

 는 행 헌에 행  상 개  하여 당해 특허  하 개

지 할  는 내  개시 어 지 않는 경우 고  타당하다. , ① 행

 통상   하여  그 행  참 하지 않게  가 거  특허 에 
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도  하는 것  단 케 한다  그 행  특허  상 개  할지 도 그 특허

 진보  할  없  당연하다.  경우에도 진보  한다는 것  사후

 고찰  아니고 는 상 할  없  다. 다만 앞  본  같  행  해

 같  험  고 하  러한 건  엄격하게 어야 한다. , 단  체

 실시 가 개시 어 지 않다는 극  사 만   같  하는  시 

는 시사가 는 경우 고 할 는 없고, 행  시  특허  특징과 

는 시 는 시사  하고 거  어도 특허  채 한 과는 다  향  

도하는 등  사  어야 할 것 다. 다 , ② 상 개  행  악할  

는 행 헌에 행  상 개  하여 당해 특허  하 개 지 

할  는 내  개시 어 지 않는 경우,  행  많  하 개  포

하고 어 한 하 개 들에  행   과가  지 않  경우

 사실상 그 행  하 개   하  특허  상 개  역할  할 

 없는 것 고 보아야 한다. 행  청 에 포함 는 것  언  해

는 당해 특허 에 지 할  는 내  개시 어 지 않  다. 하게 

 행  리  역 가운   같  행  상 개  함

 할  없다고 단 는 역  행  리 가 사실상 미 지 않는 것  

볼  다.  러한 경우는  과 달리 취 할 가 없고, 그 경우 

택  하 개  택하여 비  그 과  한 에는 택  그 체  

 가 가 없다고 보  어 다. 한 러한 경우는 택  특허  당하게 하

거  간  연 하는 당한 단   우 가 다고 볼 도 없다.

) 상   리하 , 행 에  특허  하는  시 는 시사가 는 

경우 거 , 특허 원 당시  에 비 어 상 개  행  악할  는 

행 헌에 행  상 개  하여 당해 특허  하 개 지 

할  는 내  개시 어 지 않는 경우는 통상  가 행 에 개시  상

개 에 포함 는  특허  동 한  달 하  한 단  동등하게 합한 

것 고 상할  없다.  행 에     하 개 과 공통 는 

특  가질 것 고 상할  없는 하 개   특허 에 지 행  내  

할  없 므 , 러한 경우는 택  진보  단에 어 엄격한 특허 건  

어야 한다.  새 운  취 하여 원  돌아가  과 같  진보

 단할 필 가 고, 과에 한  재 건   필 가 다.

마) 한편 원고는, 가 신   택 는 사실  식하지 못한 경우에는 

원 시  에 택  과  엄격  재하도  하는 것  지 않 므 , 

러한 경우에도 택  진보  단에 어 엄격한 특허 건  어야 한다고 

주 한다. 는 가 신   택 에 해당한다는 것  게 하고 식

할  는 경우에는  같   한 과  에 재하도  하는 것  타당

할  ,  행 에  택  도  하지 아니하여 가 신

  택 지 차 악하  어 운 경우에는  에 하여 우 하고 뛰

어  과  하 다고 하 도,  에 체  재하지 못하여 특허  

지 못하게 는 가 생하고, 신   택 는 사실  식하지 못한 

에게 상 개  재한 행 보다 신   어떻게 질  과  갖는
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지, 얼마만  한 과  갖는지  에  재하고, 그에 한 량  

과 지 재하도  하는 것  가능한  하는 것에 다 없다는 취지  해

다.

그러  택  행 과 비 하   질 거  한 과  가진다는  

가 체  식하고 고  에  하여 통상  가 그 

  알  게 한다는 것  원 당시  택   여  

하 는가  므   주  사 에  그 단  달 질  없다. 택

 아닌  경우  보 도, 가 든 행  식하고 검 하지 못

하 도 원 에 포  어 한 간행 에 미 동 한  개시 어 었다  

신규  어   는 , 러한 경우 가 원 에 재하는 든 

행  주  식하  어 웠다고 하여 달리 보지 않는다. 결 , 특허  

택 에 해당하는지 여 는 행 과 특허  비하여 그 계   객

 평가함  타당하다. 

p. 97

Ⅰ

- 가

Ⅰ 2017다231829 특허 침해금지 등 문언해

1. 판결요지

특허  보 는 청 에 재  사항에 하여 하여지는 것  원 고, 다만 그 재만

 특허    알  없거  알 는 도   할  없는 경우에

는  다  재에 한 보  할 는 , 그 경우에도  다  재에 하여 청

  해  허 지 아니함   청  재만   가 한 경우에는 

 다  재에 하여 청  재  한 해 할  없다( 원 2011. 2. 10. 고 2010후

2377 결 등 참 ).

2. 사안

원심 ,  사건 특허  에   생 에 한 차단벽  상   한 하고 지 

않  상  생 가 차단벽보다 공간  앞  하는 것 고 한하여 해  는 

없고,  사건 특허   도 에 도시  내  하  실시 에 과하므  는 청  

재  한하여 해 할  는 근거가   없다고 단한 다 ,  같  청  해   

원심 시 피고 실시   사건 특허  청  1항 내지 5항  리 에 한다고 

단하 다.

원심 결   리  에 비 어 살펴보 , 원심   시에  한  

지만 원심  단에 청  해 과 리   단에 한 리  해하는 등  결에 향

 미  못  없다.

p. 150

Ⅰ

- 가

Ⅰ 2020허1618 거절결정(특) 공중위생

1. 판결요지

특허  32 에 하 , 공  생  해  우 가 는 에 해 는 특허  29  1항에도 

하고 특허    없다.  특허  32 , 62 에 비 어 특허 원  공  생  

해  우 가 는 에는 거 결 하여야 하는 것 므   공  생  해  우 가 는지 

여 는 특허 차에  심리 어야 할 것 고 것  단   실시단계에 어 에 한 식

생  등  허가 규에 만 다룰 가 아니다( 원 1991. 11. 8. 고 91후110 결 등 참 ).
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2. 사안

가.  사건 1항  마 가리  포함하는 피    개  에 한 고, 

 사건 5항   사건 1항  피    개   포함하는 식  에 

한 므 ,  사건 5항  역시 마 가리  포함하고 는 것  알  다.

나. 한편, 특허청 는 특허 원  특허  보 고  하는 사항  재한 것 므 , 

  특허청 에 재  사항에 하여야 하고  상 한  도  등 다  

재에 하여 특허청  한하거  하여 해 하는 것  허 지 않지만, 특허청

에 재  사항   상 한  도  등  참 하여야 그  미  하게 

해할  므 , 특허청  에 재  사항  그 언   미   하 도 

 상 한   도  등  참 하여 그 언에 하여 하고  하는   고찰

한 다  객 ⋅합리  해 하여야 하는 것 ( 원 2007. 10. 25. 고 2006후3625 결 등 참

), ①  사건 원  에 는, ‘마 가리 ’에 하여 마 가리  ‘식  ’, 

는 마 가리  ‘식 ’  매  한 것 고 재 어 는 , ②  에 는 ‘마 가

리 과 별도  마 가리  별하여 쇄한  ( 략) 마 가리   하

다.’고 재하고 어, 마 가리 과 마 가리  시  별하고 는  등  참

하 ,  사건 1항  ‘마 가리 ’  마 가리  뿌리 ,  포함  마 가리

 식  고 해 다(원고도 에 해 다 지 않는다).

다. 여 에 ① 마 가리  뿌리는 마 가리  과 달리 식 약 안 처  고시에  건강 능식

에 사 할  없는 원료  지 어 는 , ②  내  에  해  

하여 식 에 사 할  없는 것  어 고, 내⋅  학 지  보고 에  체에 해하

다고 보고하고 는 , ③  사건 5항 에는 마 가리  함량에 한 아 런 한  

없는 지 보태어 보 , 마 가리( 아리)  뿌리( )  포함하는 마 가리  함

하고 는 식  공  생  해  우 가 다고  상당하다.

라. 원고는, 특허 원 차에  특허  32  하게  식 약 안 처  허가  한 단

계에 진 할  는 가 마   없고, 한 안  해 식 약 안 처    

아 특허 원  하게  허가 간  어지고 비  지가 어 운 가 생하 , 건강 능

식   시 허가 여 는 식 약 안 처에  단하는 것 므 , 특허청에  특허  

등 가능   단할  는 사항  아니 는 취지  주 한다.

살피건 , 특허  32 에 는 공  생  해  우 가 는  특허    없다고 

규 하고  앞  본  같고, 같   62 에 하  특허 원  같   32 에  

특허    없는 거 에 해당하는 경우에는 특허거 결  하도  규 하고 므 , 

특허 원  공  생  해  우 가 는 상 거 결  하여야 한다. 아가  공  

생  해  우 가 는지 여 는 특허 차에  심리 어야 할 것 고 것  단   실

시단계에 어 에 한 식 생  등  허가 규에 만 다룰 가 아님  앞  시

한  같다.  다  에  원고  주   없다.

마. 원고는, 특허실 신안 심사 에는 식 약 안 처 고시에  한 건강 능식  사 가원

료에 하여 특허  32  할  다는  시 어 지 않고,   특허 원  

거 하는 것  ’WTO 역  지식재산 에 한 ( 하 ‘TRIPs’  한다) 27  2항 단

에 한다는 취지  주 한다.
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살피건 , 특허청  특허실 신안 심사  특허 에  한 특허등 건 등   체

 하  하여 마 한 내  업 처리 에 과하므  식 약 안 처 고시 내  

 에 시 지 않았다는 사 만  특허  32  하여 거 결  한 것에 어 한 

 다고 볼  없다. 한 TRIPs 27  2항에 하 , ‘ 원    내에  

 상업   지가 사  생  는 건강  보  등에 필 하다고 는 에 해 

특허 상에  할  고, 단지  상업    에 해 지 어 다는 만

 취해 는 아니 다.’고 규 하고 는 ,  사건 5항  앞  본  같  특허  

32 에  한 공  생  해  우 가 는 에 해당함   거  결   것 고, 

단  식 약 안 처  고시만   특허 상에  한 것  아니다.  원고  

주   없다.

바. 상에  살펴본  같 ,  사건 5항  공  생  해  우 가 는 에 해당하

여 특허  32  규 에 해 특허    없다. 그리고 특허 원에  청 가  상  

청 항  루어진 경우에 어느 하  항 도 거 가  그 원  체  거

어야 하므 , 원고  지 심결 취  사 에 하여  아가 살펴볼 필  없 ,  결  

같  한  사건 심결  하다.

p. 183

Ⅱ

- 가

2. 참고판례 조약우 주

[2019후10265] 특허  54 에  「공업  보  한 리 약(Paris Convention for 

the Protection of Industrial Property)」  당사 에 특허 원  한 후 동 한  한민 에 특

허 원하여 우  주 하는 에는, 진보  등  특허 건에 한 규  할  그 당사 에 

원한 ( 하 ‘우  주 ’ 고 한다)  한민 에 특허 원한  보게 다. 그런   

같  약우  도에 하여 한민 에 특허  원한 보다 앞  우  주 에 특허 원  

것  보아 그 특허 건  심사하게 , 우  주 과 우  주  하는 특허 원  사

에 특허 원  한 사  등 3   당하게 해할 우 가 다.  특허  55  1항

 내우  규  경우  같 , 특허  54  1항에  특허 건   우  주

 하는 , 약우  주  하는 특허 원   가운  약우  주  

가  특허 원 에  첨   는 도 ( 하 ‘우  주  가  원   

 등’ 고 한다)에 재  사항   안에 는 것  한 다고  타당하다.

여  ‘우  주  가  원    등에 재  사항’ , 우  주  가 

 원    등에 시  재 어 는 사항 거  는 시  재가 없 도 

그  하는  야에  통상  지식  가진 사  우  주  당시  상식에 

비 어 보아 우  주  하는 특허 원   원    등에 재 어 는 

것과 마찬가지 고 해할  는 사항 어야 한다( 원 2015. 1. 15. 고 2012후2999 결 등 참 ).

p. 201

Ⅱ

- 가

3. 참고판례

[2017후1779] 상  55 , 123 에 하 , 상 원에 한 심사 단계에  거 결  하  

그에 앞  원 에게 거  통지하여야 하고, 거 결 에 한 특허심 원  심 차에  거

결   다  사  거 결  당하다고 하   그 사 에 해 거  통지하

도  하고 다.  규 에  거  통지   원  는 심 청  견  간 내

에 통지  거 에 한 견  할  고, 거 에 타  사항에 하여 보  하여 

거  해 할 도 다. 
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심사 단계에  미리 거  통지한 사 고 하 도 그 사  거 결 에  거  삼지 

않았다   같  사 는 거 결 에 한 심 차에 는 ‘거 결   다  거 ’에 해

당하므 , 심  단계에  심 청   사 에 해 실질  견    보   

여 았다고 볼 만한 특별한 사  없는 한  심결   하  해 는 상  123 , 55

에  다시 그 사 에 해 거  통지하여야 한다. 

 규  거  미리 통지함  그에 한 견    보   여하여 원  

는 심 청  차  리  보 하고, 심사  심   하여 심사  심  도  신

 지하  한 공 상  에  강행규 다. 

  규 에  거  통지  하지 아니한 채 거 결   다  거  들어  

거 결  결과에 어 당하다는  거 결 복심 청  각한 심결  하다.

p. 276

Ⅲ
- 가

Ⅲ 2021후10077 등록무 (특) 동일증거

1. 판결요지

사 재리 원 에 한 특허  163 는 “  에  심  심결  었  에는 그 사건에 

해 는 누 든지 동  사실  동  거에 하여 다시 심  청 할  없다. 다만,  심결

 각하심결  경우에는 그러하지 아니하다.” 고 규 하고 다. ,  심결  심  청  

건  갖 지 못하여 각하  심결  경우에는 특허  163  단 에  사 재리   

없다.

다 과 같   고 하 ,  단  규  새   거가 행  심결  복할   만

 한 거 지에 한 심리⋅ 단  루어진 후 행  심결과 동  거에 한 심 청

는  각하  심결  경우에도 동 하게 다고 보아야 한다.

가.  심 청  건  갖 지 못해 각하  심결   경우에 사 재리   는

지에 하여 견해 립  었 , 2001. 2. 3.  6411   개  특허 에   단  

규  신 함 , 각하심결에 하여는 사 재리   없   하 다.

나. 특허  163  ‘동  거’  함  에  심결  거  동 한 거만  아니  그 심결

 복할   도  하지 않  거가 가 는 것도 포함한다( 원 2005. 3. 11. 고 

2004후42 결 등 참 ). 에 , 후행 심 에  새   거가  심결  거  동  

거 지 단하  해 는 행  심결  복할  지  심리⋅ 단하게 고, 그 과 에

 본안에 한 단  행 는 것과 같  결과가 생하 도 한다. 하지만, 사 재리 원  

심 청  건  뿐 어 ,  같  경우 도 사 재리 원  하여 심 청 가 

하다고 한 각하심결  본안에 한 실체심리가 루어진 각심결과 동 하게 취 하는 것

 언  가능한 해   어 다.

다. 심 청   막고, ⋅ 는 복  심결  생하는 것  지하고  하는 사

재리 도  취지  고 하 도, 심 청  보  역시 한 가  , 행 특허  163

는 사 재리  3 에게 지 미 도  하고 다는 에  특허  163  단  

 하여 그   하는 것  당  어 다.

그럼에도 원심  사 재리 원    각하   심결에  동  거에 한 심 청

지가 어 진보   여 에 하여 실체 단  루어진 경우에는 그 각하심결  

사 재리  가지는  심결  볼  다고 보아,  사건 심 청 는 그  심결  사

재리 에  하다고 단하 다. 러한 원심 결에는 사 재리 원 에 한 리
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 해하여 결에 향  미  못  고,  지 하는 상고  주   다.

그러므  지 상고 에 한 단  생략한 채 원심 결  하고, 사건  다시 심리⋅ 단하게 

하  하여 원심 원에 하  하여, 여   견  주 과 같  결한다.

p. 280

Ⅵ

- 가

3. 참고판례

[2020허1168] 특허에 한 등 심 청 에  ‘동 사실’  ‘청 원 사실  동 ’ 여  단

함에 어 는 그 사 가 동 한지 여 가  는 , 산업상 가능 , 신규 , 진보 , 

청  재 건,  상 한  재 건, 그  에  한 각 등 사  등  각

각 별개  사  한다.

p. 306

Ⅰ
- 가

4. 참고판례 

[2017후2055] 특허 가 심  청 하여 특허 심 에 한 심결취  사실심 변

결 후에 특허   는 도 ( 하 ‘  등’ 고 한다)에 하여  한다는 심결

( 하 ‘ 심결’ 고 한다)  도    등  단한 원심 결에 민사  

451  1항 8 가 규 한 재심사 가 는 것  아니다( 원 2020. 1. 22. 고 2016후2522 원합

체 결).

 원심 변 결 후 심결  었 도  상고  주 할  없고, 상고심  

심결       등  상  진보  단하여야 한다.

 사건에 ,  ‘안 보    그 에 하여  안 보 ’  하는  

사건 특허 (특허  생략)  청  1항(2015. 5. 28.  청  것, 하 ‘  사건 1항 

’ 고 한다)에 하여 원심 변 결 후  2017. 9. 5. 심  청 고 2018. 3. 22. 

심결  내  그 심결  었 , 심결     사건 1항  상  진

보   여  단하 여야 한다.   상고  주  아들   없다.

[2017다231829, 해금지  상고심 계  중 특허무 심 절차  정정청 가 정  사안]

특허 가 특허 심 차 내에  청  하여 특허  해  원  하는 민사  사

실심 변 결 후에  청 에 한 심결  도,    등  단한 원심

결에 민사  451  1항 8  재심사 가 다고 볼  없다( 원 2020. 1. 22. 고 2016

후2522 원합 체 결 참 ).

 원심 변 결 후 “ 프 플 마 챔  염 지   ” 는   사건 특허

(특허  생략)에 한 특허 심 차에  청 에 한 심결  었 도, 상고심

    등   원심 결  리   등에 한 단  리 해 여  단하

여야 한다.

p. 316

Ⅴ

- 가

2. 참고판례

[2017후1830]  ‘ 재  개  격 ’  하는  사건 특허 에 한 심 사건에

, 특허심 원  그 심 차 내에  2015. 9. 3.  청  한 것  하   

사건 특허  청  1항, 3항 내지 5항   진보  지 않는다는  

심 청  각하는 심결  하 다.

 사건 원심결에 한 심결취 에  특허 원 ,  사건 원심결   사건 1항 에 

한  하고  사건 3항 내지 5항 에 한  하다고 단하 다. 다

만, 특허 심 차에  청 는 특별한 사  없는 한 가  계에 어 체  허  
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여  단하여야 하고,  사건 청 는  사건 1항 뿐만 아니  그 항   사건 

3항 내지 5항 에도  걸쳐 는 것 어 ,  사건 원심결   사건 3항 내지 5

항  특허  여 에 한 도  지 못한 채  사건 청 에 한 과 

함께 취 어야 한다는   사건 3항 내지 5항 에 한 지 포함하여  사

건 원심결   취 하 다(특허 원 2016. 6. 17. 고 2015허8226 결). 에 한 피고  상고가 각

  결  었다.

p. 369

Ⅴ
- 가

[실질적 동 , 2017후2291] 특허 과 상  계에 는 경우에는 상  특허

 리 에 하게 다. 여    계에 는 경우 고 함  상  특허

  에 새 운   가하는 것 , 상  특허  리 에 재

  들 사   결합 계  그  포함하고  그  하 , 상 

 내에  특허   체  지하는 경우  말한다( 원 2001. 8. 21. 고 98후522 

결, 원 2016. 4. 28. 고 2015후161 결 등 참 ).

원심 , 상  실시 과 에  쟁  과 사한 능⋅  포함하게 도, 양 에  

쟁  과  차 는 과 해결  한 체  단에  주지⋅  가⋅삭 ⋅변경 등에 지

지 아니하여 새 운 과가 생하지 않는 도  어 므 , 상   사건 1항  

들과 그 들 사   결합 계  그  포함하고 다고 보  어 고, 상 

  사건 1항 과 균등한  하는 경우에 해당한다고 보  어 다고 보아, 상  

 사건 1항  리 에 하지 않고,  사건 1항   그  포함하고 는 

항   사건 4항  리 에도 하지 않는다고 단하 다.

원심 결  앞  본 리  에 비 어 살펴보 , 원심 단에  사건 4항  리  해

에 한 리  해하거  필 한 심리  다하지 아니하여 결에 향  미  못  없다.


