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2022년 12월 13   조 중 특허법 2차 사례집 핸드북 제3 에  개 ( 4 , 2023  11월 27  

)  가 (보 ) 내 과 ( 3 ) 내 상  탈  등  리  ( 포 )  게재 니다. 

 체  가   란에  었습니다.

체 및 가사항

p. 34~36

- 가

011-1

AI 창 물

다  물 에 답하시 . 각 물  독립 다.

⑴ AI 창   립  만   AI 단독  여  특허 상 특허   수 

는지 술 시 1). (5 )

⑵ 도체 술 등 가 심 술에  비공개 도  도 는 것에  단 에  술 시 2). 

(10 )

⑶ 특허  130  취지  과실  복  건에   태도  고, 특허    

상책 에 어  과실책  리 도  에  술 시 3). (15 )

Ⅰ. 문 ⑴에 여

1. 문  지

AI 에  생  창  AI 단독   간에   니  에 특허  수 없다는 

실  태도  살 다.

2. AI 창 물 

AI 창 란 러닝 습  AI 술  어 특  사업 나 과  결   AI 가 스스  생  

결과  말 다. 

3. AI 창 물  특허 가능한지

가. 법령  태도 – 33  1항 본문 반

특허  33  1  본 에  특허  수 는 리는 원시    “사람” 만 취득  수 , 

AI 는 “사람”  니  에, AI 창  AI 단독  볼 경우 특허  33  1  본 에 다.

나. 검

특허  수 는 리  취득 주체  간   것  리 승계 등  지  여 도 연  

것  우리 특허 뿐 니라 미 , 본 등도 마찬가지 태도  취 고 다.   고   “AI 리는 

특 에게 동승계 다” 라는 별도  없는 상 는 “사람”   리 계  에  

타당 다.
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다. 보론 

참고  원시 원 에  재 게 는 , 란에 AI ( 그램 )  재  사건에  특허청  

 연  수 라는 취지  보  원 에게 통지   다(특허청보도 료, 2021. 6. 4.).

4. 체  단  결

특허  33  1  본  언 상 AI 는 가  수 없어 AI 창 에는 특허  수 는 리가 

 수 없는 , 는 AI 창  AI 단독  특허 허여 는 것  곤란 다.

Ⅱ. 문 ⑵에 여 ( 지주  연  可)

1. 문  지

본에  경 보 진   특허 원 비공개 도  마   다.  에 우리나라에 도 

특허  41  상  가 다는 견  , 에  실  태도  살 다.

2. 비공개 도 

비공개 도란 가  민   는 사태가 생  우 가 큰 과  보   지 고  

원  내   공개 지 고 비 취 는 도  말 다.

3. 행 상 비공개 상

특허  41 는 상  에  비 취  원공개  등 공고 상에  고 다(특허  

64  3   87  4 ).

4. 도체 술 등 비공개 상 에 한 단

가.

 경  보상  술  비우 가  러들어가  경  는 것  지  수 는 

 다.

나. 단

특허 도는 술개  과  공개 는 가   간 타  여 여 산업 에 지 는 체계다. 

그런    만  닌 민간 역  지 비공개 도  는 것  공개  통  공  보  

누 에  술 라는 특허 도  과 순 계에 어 특허체계  본가  훼  우 가 는 

단  다.

Ⅲ. 문 ⑶에 여

1. 문  지

상책 에 어 원  과실  복  들 지  특허  130 가 사실상 간주규 처럼 운

고 다. 에 과실책  리  개  것  는 견  는 , 에  실  태도  살 다.

2. 특허  130  

특허  130 는 타  특허   에게 그 에 여 과실  는 것  는 규 다. 

3. 특허  130  취지

특허  내  특허공보에  공시 어  공 에게 리   수 므 , 업  술  

실시  에게 특허  에  주  과 는 것  당 다는  특허  130  취지 다.
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4. 과실 복  건

가. 반  건

원  ① 특허  실시  에게 특허  재  지 못 다는  당  수 는 사  거나 

신  실시 는 술  특허  리 에 지 는다고 믿   당  수 는 사  어  과실

 복  가능 다고 보 , ② 그 책  실시  에게 다고 본다.

나. 체  사례

참고  원    뿐 라는 , 누 가  지시   뿐 라는 , 변리사  감  

다는 , 실시 술에 독  지식재산  다는 만 는 과실  복 지 는다고 본다.

5. 무과실책  리 도  필

가. 행 례  한계

균등  등 특허  여  단  어 다는 지식재산  본  특징  고 , 가  

  변리사  비  검 견   비 에  당  신뢰가  경우도  없  과실  

는 것  순  다. 

나. 개 법리 도  필

다만 에게 과실  없다고 보  특허  보 에 결  생 는 것  차단 여  는 ,  결 는 

 과실책  리  도  에게 귀책사 가 없다고 라도 상책  , 에

게 과실  없다는   산 에 참 , 귀책사  단에  리  순도 결  동시에 특허  

 균 게 보  수  것  단 다.

p. 37~38

- 가

011-2

발  규  한계

다  물 에 답하시 . 각 물  독립 다.

⑴  규  계  고, 그 계에  실 상  취   태도에 비 어 시 . 

(10 )

⑵ 근 란 고 는 공지능 (AI 창 )과 연 여  규  도  지 시 . 

(5 )

⑶ 트웨어   신규   진보  심사 단계에  계  고, 상  보 수단  

시 . (10 )

⑷ 우리나라 경 술 재  시  취 에  시 . (5 )

Ⅰ. 문 ⑴에 여 (특허 건 련 법규  개 방안에  연 , 논문)

1. 문  지

특허  창 에 만 다. 다만 창  규   “ 연   것”   에 컴퓨  

  보  등에 미   수 다는 지  었다. 에  실  태도  살 다.

2.  ( 립 ) 

 ( 립 )란 특허 상  엇 지에  것 , 산업 책   고  가산업 에 지 
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가능  창  특 다. 미 과 달리 우리 특허  보 상    가능   창  건  체

 규 , 그 가 “ 연   것”  건 다.

3. 연   한계

① 연   연  체  견과   건  산업  가능 게   계 등 

 주  20  산업특징 고   창  다. ② 는 연  닌  는 IT 술  

심  21  산업특징과 지  란 다. ③ 특  창  건  체  규 지  미 에 

비  새 운 러다  술 역 포  에  계 다는 비  었다. 

4. 한계에 한 실무상 취

가. 례  태도

원  연   여 는 청  체  단 여  다는 우   통   는 IT 술 

등에  미 과 마찬가지  특허 상  고 다.

나. 검

특허 허여 통  산업  겠다는 특허  취지 고  21  주  산업    술도 마  

특허 상   타당 다. 다만    에  우  보다는  개  다.

Ⅱ. 문 ⑵에 여

1. 문  지

체  규  도    강  에   나, 새 운 러다  에 도움 지 는다. 

 규  도  다는 실  태도  살 다.

2. AI 창 물 

AI 창 란 러닝 습  AI 술  어 특  사업 나 과  결   AI 가 스스  생  

결과  말 다. 

3.  규  도  필  여

가. 체  법 규  

 규  그 내   다. 그래   는 사람들  허 지 는 것  엇 지   

수 다(   가능 ). 

나. 상  법 운  

그러나  다  상 어  다. 상 지 못  상  규 고 다  사람들   태  포  

 다. 

다. 발  규  도  필

① 21 는 술변  도가 빠   술  러다  도  어 운 특징 다. 에  

규  등 체  규   경우 보 가  는 새 운 러다  술   마다 쟁 생  수 다. 

② 는 산업  지 라는 특허 도 에 지 못  수 므 ,  규  도  다.

Ⅲ. 문 ⑶에 여 (발  컴퓨터  논 에 따른 특허 도 개 방안, 논문)

1. 문  지

트웨어   원  공지   내   쉽지   보   원 에게 술 

개시 도 강 가 다는 실  태도  살 다.
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2. 행  

란 원  신규⋅진보  단   비 상  원  공지  내  말 다.

3. 심사 단계에  한계

심사 단계에 는 게 원  공지  ⋅특허 헌 참 여  내  다. 지만 트웨어 

    것  연  탐  거리가 어     내  에 

계 다. 

4. 보 수단

가. 배경 술 재 무(특허법 42  3항 2 )

상 원   에 그  경 술 어  다. 는 보개시 라고  1  심사  

심사 계 보 도다.

나. 배경 술 재 무 한계

다만 미  보개시 (IDS)는 원 에게 게  료  든  강 에 , 우리 특허  그 지 

 계가 다.

Ⅳ. 문 ⑷에 여

1. 문  지

우리나라는 원  고 는 공지 술   심사 에게 시 지 도  없다. 에   

태도  살 다.

2. 경 술 재 무 

경 술 재 란  에 원  는  도움  고 술 사  심사에  래 술

 는  말 다.

3. 경 술 재 무 개 과

에 는 원  경 술 재가 가 닌 사 에 과 었다. 에 는 원 에게 경 술  

재  것   과 다.

4. 시  취

① 다만  에 경 술 재 지  경우 거 에만 당 , 특허 사  등에 는 다. 

② 또 원  경 술 재시 고 는 공지 술   도  누락 라도 경 술 재 에 

거나 거짓 죄에 당 지 , 심사 보 에 실질  도움 지 는다는 비  다.

p. 69~72

- 가

019-1

약 도발  및 법 량발  진보  대비

甲  병 료  학  물   X  하 다. 甲   X가 질 ( 하 ‘ 병’  한다)  

료에 쓰  수 다는 사실  다. 甲  병 료 도  청  하여 특허 원하고  한다.  

X  행  1에는 ‘ 병에 택  억  X  시험  A 연 에  다  계  연   B   

하에 막 시 었고  결과는 매우 미 워 보 다(very early results look exciting)’는 연 결과가 다. 

 X  행  2에는 ‘X가 병  비 상   강 한 억 고,  또는  
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Ⅰ. 문 ⑴에 여

1. 문  지

 특 는 역  지 못 는 는   수 없다.  에   태도  살 다.

2. 리  

리 란 체 내에   그 도  나타내 지  니  말 다.

3.  여

가. 례  태도

원  도  특 는 도 내에 만 리    다.

나. 검

리  도  도 내는 계 에 과 여 미 도가 특 어 는 청 에 는   

특 는 역  지 못 는   태도  같  도  특 는 도 내에 만   

미  가질 수 다고  타당 다.

4. 체  단  결

도는 질병 또는  는 것  나 리   수도 , 리  라는 

건에 새 운 도  미  여 는 역    여   수 다.

Ⅱ. 문 ⑵에 여

1. 문  지

에 리 과  지 개시 어 어 만 도  진보   수 는 것  니라는 

 태도  살 다.

2. 도  

도  질  미지   견 여  쓰 새  공 는  말 다.

 료에 할 수도 다’는 연 결과가 다.

또한, 甲  병 료   Y가 병 료에  경피투여  했   뛰어난 피  투  다는 것  

다. 甲  신 경피투여  사 하  료 과가  시간 하게 지 고, 간편하게 투 할 수 

다는 것  다. 甲  병 료에   Y  경피투여      투여 는 

취지  특허 원하고  한다. 다  물 에 답하시 .

⑴ 도  ‘ 리 ’    미  가지는 경우  시 . (5 )

⑵  X가 병 료 도  특허    진보  단  고, 만   X  진보  

는 경우 에  상시험 등에  료 과가  것  지 시 . (10 )

⑶ 질병 또는  께 여 과 여 량  가 는 경우, 여 과 여 량   

지 고 새 운 도가 가  특허가  수 는지 시 . (8 )

⑷  Y가 도  특  여 에  진보    건  시 . (7 )
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3.  진보  단

원  청 에 재     곤란  새 운 과가  진보 다고 본다.

4. 도  경우

가. 례  태도

원  도  경우도  특  질  특  질병에  료 과  쉽게  수 

 진보  , 에  상시험 등에  리 과 지 어 어  비  진보  

 수 는 것  니라고 본다.

나. 검

도는  시험 가 없  과  가능   낮다. 그러나 사 에 라 는 시험  

없  과  가능  경우도  수 므 , 에 시험 에  리 과   개시 어 어 만 

도  진보   수 는 것  니라는  태도가 타당 다.

5. 체  단  결

① 리 과   개시 어 지 다는 만   X  진보  는  다. ② 또  

상시험에  망  결과  나타내도   보 지 는 경우가 많다는 원시 술상식  참고  

 1 만 는  X  진보  지 는다. ③ 다만  2 에 도  X가 병 료에 

 수   1 과 같  취지  시사 는 ,  1  2 결 시  X는  

 곤란  새 운 과가 없어 진보  다.

Ⅲ. 문 ⑶에 여

1. 문  지

량  특허   타당 지 , 타당 라도 건    타당 지에  

 태도  살 다.

2. 량 

량      능 극    여 량  여  말 다.  미지  

 견 여 그  나  쓰 새  공 다는 에  도  본질  같다.

3. 량 특허

가. 례  태도

과거 원  량  료  보  특허  지 다. 그러나 근 원   상 량  

료  보지  특허  다.

나. 검

사가  결과  보  가연   가 다. 량  사가  개

는 과 에   결과  수 다. 라  신규 고 진보  량   태도  같  보  타당 다.

4. 물건   여

가. 례  태도

원  도  건   고 다는 에  본질  같  량도 건  

  수 다고 본다.
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나. 검

량  본질상 라는 건  사 에 가 다. 에  건   특허  2  

3   실시    란  생  여지가  수 다. 그러나 에 는  태도에 

라  살 다.

5. 체  단  결

량  건  가  수 , 신규⋅진보  량  가  특허 가능 다.

Ⅳ. 문 ⑷에 여

1. 문  지

에 과     진보  는  태도  살 다.

2. 진보  

진보 란 통상  술 가 쉽게  수 없는 창 수  난 도  말 다. 는 신규  어도 진보  

없는 에 특허   특허  난립 여 산업   수  우  태동 었다.

3.  진보  단

원   곤란  거나, 과   는 경우 진보  다.

4.  경우

가. 례  태도

원  통상  술 가  수 없는 질  과  갖고 거나   과가 는 경우에 

여 진보  다.

나. 검

 개  과 에 는      찾 내 는  통상  여지므  

   곤란  없다. 라   태도  같  통상  술 가 에  수 없는  과가 

없는  통상  창 능  진보   타당 다.

5. 체  단  결

 Y    질  과  단  경우 진보  다.

p. 

186~188

- 가

051-2

특허를 받  수 는 리 및 특허  

甲  동차 공  개 ⋅ 하여 매하는 것  업  하는 사 고, 乙  시 는 차량에 합

한 동차 비 체  개 ⋅ 하여 매하는 것  업  하는 사 다.

甲  ‘ 동차 공  수 식’( 하 ‘  사건 특허’  한다)에 한 특허 , ‘ 동차 공

 수  한 개’( 하 ‘  사건 ’  한다)   甲  업원  특허   

리  승계   甲  직 지  사건  원하지 니하 다.

甲  乙에게 신  업  도하  하는 계 ( 하 ‘  사건 계 ’  한다)  체결하 , 도  

상   사건 특허   사건   특허 상  리  포함하 다.  사   다  물 에 

답하시 .
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Ⅰ. 문 ⑴에 여

1. 문  지

 또는 승계 라 라도 원  리 도 후에는 리  보는  태도  살 다.

2. 특허  38  1항 

특허   수 는 리는 가 어 리 계 변동시 공시가 나, 원  특허   수 는 리  

 특허청  개  수 없는 단계 므 ,  당사  계 에   생 고, 원  3  

 다.

3. 특허  38  1항  3  항  상

가. 례  태도

원  특허  38  1   상  3 란 특허   수 는 리에 여 승계  지  

립  수 없는 상 지  취득  사람에 는 것  본다

나. 검

란 미 게 립  리 계  우 순  결 는 므   태도  같  리가 

없는 리 에게는  지  타당 다.

4. 특허  33  1항 본문

 또는 승계  닌 리  원  33  1  본 에 , 는 거   사  등에 

당 다.

5. 체  단  결

①  사건 에  특허   수 는 리는  과 동시에 甲  업원  취득  다 , 甲에게 

승계 고,  사건 계 에 라  乙에게 승계 었다. ② 원  특허   수 는 리  계 에 

라  도  甲   원 어도  상 리 가 니다. ③ 리  甲  원  33  1  

본 에 어 다.

Ⅱ. 문 ⑵에 여 

1. 문  지 ( 원 2020.8.27. 고 2019다225225 결)

승계 닌 상 등  에는 특허    생 지 는다는  태도  살 다.

⑴  사건 계   료  후, 甲   사건  특허청에 원 다.  사건 에  

리귀   甲   사건  원  지  단 시 . (10 )

⑵  사건 계   료  후, 乙  특허   등  없   사건 특허  실시 고 다. 

에 甲  乙   사건 특허  실시가 신  특허  는 것 라고 주 다.  사건 특허에 

 리귀   특허   여 에  단 시 . (10 )

⑶ 특허심사   (1)에  수험생  시  결 과 달리 단 여 특허결 거나 거 결 다  

어  특허심  청  는지에  고, 청  심  특허심 원에 계   심 청

 동  심  다시 청 다  특허심 원  어  단 또는  취  는지 시 . 

(10 )
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2. 등  

등 란 특허원 에 리 계  재 여 그 내  에게 리 공시 는 것  말 다.  공시수단  

가 곤란  리에 는 가가 공   마 여 공시 고 다.

3. 특허  해 립 건

란 당 원 없는 가 업  특허  실시 는 경우 립 다. 

4. 특허  

가. 법령  태도

특허   상 나 그  승계에  경우 고 등 여 만  생 다.

나. 원  과  비

원  리   가 공  에  공시 없  계 만   생  수 에 , 원 후 

또는 특허등  후 리   가 공   리   변경  당 사실 공시 만  생 다.

다. 검

원 에는 원  강  수 없어 가 개 에 계가 나, 특허  등   리    

는  리 계   가  공시  리 계 변동  생 건   타당 다.

5. 체  단  결

특허 라  특허  실시에 당 원 다. 지만 승계가 닌 특 승계 에도 등  므  

甲  특허 고, 乙  리 다. 러  리귀  시 당 원 없는 乙  업   사건 특허 실시는 

에 당 다.

6. 보

다만  사건 계  에 라 등  지 乙  특허 는 니지만 통상실시   가능  

 수 다. 만  乙  통상실시   수 다   사건 특허 실시는 에 당 지 는다. 

Ⅲ. 문 ⑶에 여

1. 문  지

33  1  본   경우 특허 심  청  수 다는  태도 , 복심 청  경우 각 심결 는 

 태도  살 다.

2. 특허무 심  청

가.

특허 심   는 특허   는 도다. 는 심사  에도 고 심사 질에  계가 

 수 는 ,   당사  간에 쟁  생   그 쟁 결  도 었다.

나. 무 사  및 심 청

특허 심  쟁 당사  계  또는 심사 에  청  수 , 33  1  본   사

 경우 당 리 만  계 에 당 다(특허  133  1 ).

다. 체  단 및 결론

 사건 계  거 료  , 당 리  乙  甲  상  33  1  본   사 에  

특허 심  청  수 다.
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라. 보론

참고  (주체) 乙  ( 간) 특허 심결  30  내 ( ) 원 에 취지 시 여 당 리  원  

 경우 신  리 찾  수 다. 

3. 복심 지

가.

복심 지란 심  계   사건에 여 당사 는 다시 심  청  수 없다는 원 다. 는 순⋅

는 복수  심결  생 는 것  지 고 심 경  고  다.

나. 건 및 반시 치

① 당사 가 동 고, 심 청 가 동 , 심  계   후심  청  경우 복심 에 당 다. 

원  ② 심  계  라  심  특허심 원에 계   경우뿐만 니라 심 차에  내 진 

심결  직 지 니  경우도 포 , ③ 복심 에 당 는지  단 시는 후심  심결시  

보고, ④ 복심 에 당 는 경우 각 심결 다.

다. 체  단 및 결론

2차 특허 심  심결시  1차 특허 심  계   경우, 당사   심 청 가 동 므 , 

특허심 원  각 심결 여  다.

p. 

281~282

- 가

073-3

각하심결 사 재리  여

특허  163 ( 사 재리)  하여 다  물 에 답하시 .

⑴ 사 재리에 당 는지 여  단시 에  원 결 는 「 원 2012. 1. 19. 고 2009후

2234 원 체 결」과 「 원 2020. 4. 9. 고 2018후11360 결 등」  다. 들 원 결 

 는 사 재리 단시  ‘심 청 시’  보 고, 후 는 2009후2234 원 체 결  지

도 또 다   사 재리 단시  ‘심결시’  보 다. 들 는  다. 들 

  사 재리에 당 는지 여  단시  결 는  태도  시 . (10 )

⑵ 특허  163  단 규 (“다만,  심결  각 심결  경우에는 그러 지 니 다.”)   

본 규 에  ‘각 심결’  볼 수 는 에   태도  시 . (10 )

Ⅰ. 사부재리 

사 재리란 본 심결   그 사건에 여 누 든지 동 사실  동 거에  다시 심  청  

수 없다는 원 다. 는 순⋅ 는 복수  심결  생 는 것  지 고  다.

Ⅱ. 사부재리 범

사 재리는 지나 게 게  타   심결 라는 우연  사 에  심 청  신  고  

  진  차가  게 는 경우가 생  수 다.   게  

순⋅  지라는 취지  달  미  수 다.
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Ⅰ. 문 ⑴에 여

1. 문  지

본 심결  여 는 청 시  단 고, 동 사실⋅동 거 여 는 심결시  단 는  

태도  살 다.

2. 본 심결  여  단 시

가. 례  태도

과거 원  다  사건 본 심결  사 재리 원 에 는지  심결시  단 다. 근 

원  태도  변경  심 청 시  사 재리 다.

나. 검

사 재리  심결시  단  동 특허에 여 동 사실  동 거에  복수  심 청 가 

각각 다가 어느 나  심  심결   경우 다  심  차가 갑  게 어 헌 상 보  

재 청   우 가 는  근  태도가 타당 다.

3. 동 사실⋅동 거 여  단 시

가. 례  태도

원  다  사건 본 심결  여  달리,  다  사건과 동 사실⋅동 거 지 여 는 심 청  

후 심결시 지 보  사실⋅ 거  고 여 심결시  단 다.

나. 검

심 청 는  후 지  변경  수 없 나, 사실⋅ 거에  청  보  심 청  후에도 허  

 심리에 참고 는 (특허  140  2 ),    에   태도가 타당 다.

다. 보론 – 사 재리 반 여  특허법원 심리범

① 원  심결취  경우 심결에  단 지  처  사 도  없  주 ⋅  수 고, 

 같  본다고 여 심   다거나 당사 에게 지 못    는 것  니라고 

본다.

②　다만 사 재리 원   여 는 심 청  후 심결시 지 보  사실⋅ 거만  여 심리 , 

심 차에  주 지  새 운 사실 등  고 지 는다.

Ⅱ. 문 ⑵에 여

1. 문  지

실질  본 단  었어도 각 심결   사건에 는 사 재리  생 지 는다고 보는 

 태도  살 다.

2. 특허  163  단  규  

가. 개 법  태도

 심결에 사 재리  생 다고 규 여 각 심결  립 었 나,  단  

규  신  각 심결  사 재리 에   고 다.

나. 검

사 재리는 본 에  순⋅ 는 복수  심결  생 는 것  지 고  도 었다. 지만 각 심결

 본   건에  는 경우 루어지는 처 므 , 사 재리 에   타당 다.
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3. 각하심결  볼 수 는 

가. 례  태도

원  후  심 에  새   거가  심결  거  동  거 지 단     

심결  복  수 지 본 에  실질  심리⋅ 단  후 각  경우도 특허  163  단  다. 

다. 검

실질  본 단 후 각  사건에  사 재리  지  경우 순⋅  생 우   

수 지만, 특허  163  단  언 상  태도가 타당 , 사 재리는 3 에게 지 미 도  고 

다는 에  그  는 것  당  어 다.

p. 

322~323

- 가

085-1

대상발  해

甲  乙  상  극  리 심  청 하  상   다 과 같  하 다.

[ 대상발명 명 ]

1. 대상발명  명칭

스마트폰 동 .

2. 대상발명  

X 공   (A)  체 식시스 (d’)  는 스마트폰 동 .

3. 대상발명  명

상  스마트폰 동 에  것 다. 상  X 공  다. 상

 (A)  체 식시스 (d’)  다.

4. 대상발명과  사건 특허발명  체적  대비표

청 항  사건 특허발명 대상발명

1 (A) (A)

식시스 (d)  는 것  특

징  는

체 식시스 (d’)  는

스마트폰 동 . 스마트폰 동 .

에 해 乙  신  X 공  스마트폰 동  하고 지 니하므  상  실시 또는 

실시 비  과 사실  에  동 하지  하다고 주 한다. 乙 주  타당  하시 . 

(6 )

1. 문  지

건 에  리 심 에  상  에  재 어 다 라도 그 

 심  상  는 것  니라는  태도  살 다.

2. 리 심  

리 심  상  특허   미 는 에 는지 여  는 차다. 는 
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당사 간 여  에  쟁  고  도 었다.

3.  

원  상  사실  에  재 실시 고 거나 래 실시 고 는 과 동   

 다.

4.  재  경우 상  해

가. 례  태도

원  건  특허 가 청  극  리 심  사건에  상  에  가

 재 다고 라도 그   건만  심  상  는 것  니라고 본다.

나. 검

특허  건  경우 리 에 는  가진 건  실시 었다  과 계없  그 건에 

특허   미 는 것 고, 리 심 란 특허   미 는  상 과  계에  체  

는 차 , 상  에 가사  연  재 어 다 라도, 심  상  

 태도  같  에 지  타당 다.

5. 체  단  결

( 고리)  사건 특허  스마트폰 동  건 다.

( 상  ) 상  에 X 공   가  재 어 나 건  특허  

 과 므 , X 공   동 만  심 상  다고  수 없다.

(乙 주  타당 ) 라  乙 주  당 다.

p. 

334~355

- 가

095-1

특허법원 사 재리 반 여  심리범

甲  乙 특허 에 해 행 술 1에 해 진보  다는 취지  특허무 심  청 하 나, 각

심결  었다. 행 각심결  후 甲  다시한  乙 특허 에 해 행 술 1  2에 해 는 

드시 진보  다는 취지  특허무 심  재차 청 하 나, 乙 특허  행 술 1  2 에 

하 도 진보  다는  각하심결 다. 에 해 甲  심결취  하  乙 특허

 쉽게 실시 재 건  만 하지 는다는 새 운 주  한다. 특허 원   甲  새 운 무 사  

주  참고하여 각하심결   여  심리할 수 는지 하시 4). (10 )

1. 문  지

당사 계 사건 라 라도 사 재리 원   여 는 심리  는  태도  살 다.

2. 심결취  

심결취  차  특허심 원  심 에  처  심결  복 차  고   취 에 

당 ,  심결  실체 ⋅ 차   여 다. 

3. 심결취  특징

 고 에 는 심 차에  심리⋅ 단 지 니  새 운 사  주 ⋅ 도 가능 나 심결취

 수  심 주  취 고 어 새 운 사  주 ⋅  가능 지에 란  다.  
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4.  심결취  심리

원  심결에  단 지  처  사 도  없  주 ⋅  수 고,  같  본다고 여 

심   다거나 당사 에게 지 못    는 것  니라고 본다.

5. 사 재리  여  특허 원 심리

가. 학  태도

 상  실시 주  허  사건(2007후4410)처럼 특허 원 심리   원 에 라 심결에  

단 지  처  사 도  없  주 ⋅  수 다고 보  리  다고 주 다.

 심결   심결시  단 여  는 , 심결시 동 사실⋅동 거만  어 사

재리 었  사 에 , 심 청  게 고  심결취 에  새   사실⋅ 거는 심결시 후 

생  사 므  고  수 없다고 주 다.

나. 례  태도

원  사 재리 원   여 는 심 청  후 심결시 지 보  사실⋅ 거만  여 심리 , 

심 차에  주 지  새 운 사실 등  고 지 는다.

다. 검

사 재리 원   사  상  실시 주  허  사건과 사  다 , 에  심 -심결

취  미 없는 복  허 는   수 는 ,  태도가 타당 다. 

6. 체  단  결

① 심결  후 청  甲 심  각 다는 것  사 재리  쟁   수 다. ②  

경우 특허 원  각 심결  여 에 어  甲  42  3  1  새 운 사  주  심리  수 

없다.

p. 

359~360

- 가

097-1

심결취  및 해  변 주

甲  ‘ 마 ’ (  A+B+C) 특허  X  하 다. 乙  甲  특허  X  사한  가진 마   

Y  생산⋅ 매하고 다. 에 甲  乙에게 특허 해  하 다. 그러  乙  甲  상  특허  

X  재 비, 신규   진보   등  주 하  등 무  심 청  하 다.

특허 해   乙  매  Y는 X  특허  해하지 는다고 주 하 다. 乙  특허 해  1심 

1  변 에   Y는 특허  X   B  한 나 지   비하고 다고 

진술하 다. 甲   Y에 하여 X   C  비하고 는지 감 신청  하  乙  ‘  에 하여 

다투지  감  필 하지 다’는 견  하여 甲  감 신청  철 었다.

후 乙  한 특허  X  등 무  심 청  각심결에 한 심결취 에   같  무 사 가 

지 는다는  청 각 결  내 다. 그러  乙  해  1심 9  변 에  

 C에 한  진술  복하 다. 乙   Y   C 포함 여 에 한 감 신청  하 나, 10

 변 에    감 신청  하지  변  결 었다. 다  물 에 답하시 .

⑴ 심결취 에   가능  경우  시 . (6 )

⑵ 乙  특허   ‘어   비 고 다’라고   재 상 지 고 취 가

능 지 시 . (14 )
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Ⅰ. 문 ⑴에 여( 법원 2022.1.27. 고 2019다277751 결)

1. 문  지

심결취 에 도 주 사실에   가능 다고 보는  태도  살 다.

2. 심결취  

심결취  고  당사 가 주 는 심결  실체 ⋅ 차  사  심리 는 차다.

3. 심결취  리

심결취  므  차에 여 특허  질에 지 는   다. 

 특별  규  없는 사  민사   민  다(  8 ).

에 원  심결취 에 도 원  민사 상  변 주 가 어 당사  리  진술  

 립  수 다고 본다.

4.  가능한 경우

 변  또는 변 비 에   상  당사  주 과 는 에게 리  사실  진술 , 

주 사실에  가능 다. 컨  원  특허  진보  단에 공 는  어   

가지고 는지는 주 사실  당사   상  다고 보 다( 원 2006.8.24. 고 2004후905 결).

Ⅱ. 문 ⑵에 여

1. 문  지

‘어   비 고 다’는 주 사실   상   수 고,  진실에 어 나고 착  

 것   취  가능 다는  태도  살 다.

2. 변 주  

변 주 란 사실과 거   당사 에게  원  여 지 는다는 원  직 주 에 

는 개 다. 당사  쟁 차에  료   당사 에게 맡 는 것  가  공평 다고 생각 여 도  

개 다. 변 주 가 는 차에 는 재 상  립 , 는  어 원   취 지 

는   그  사실  다.

3. 재 상 지 여

가. 백 상

 주 사실에 고,  단   상  지 니 다.

나. ‘어떤 를 비하고 다’  경우

원  ① 어  진술  주 사실 지,  단 지는 당사  진술  체  내 과 경 , 변  진  경과 

등   고 여 단 , ② ‘어   비 고 다’는 사실에  진술  재 상  립 다

고 본다.

다. 검

‘어   비 고 다’란 상  특허 과 동  또는 균등 지 등   단에  

진술 라고 볼 수 없 므 ,  태도가 타당 다.

라. 체  단 및 결론

乙  B  나 지  비 고 다는 진술  재 상  립 다.
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1) AI 창 물  공동발  과 특허출원 방안, 태복 수님 논문

2) 본  특허출원 비공개 도 도 과 시사 에 한 연 , 시열 박사님 논문

3) 지식재산  해로 한 해배상책 에 어  무과실책  법리 도  필 과 그 방향, 강 수 수님 논문

4) 심결취  심리범  심결취  법  질에 따른 주 ∙  한, 경

4.  취  가능한지 여

가. 법령  태도

당사 는   취  수 없 , 진실에 어 나는  그것  착  말미  것   

 취  수 다(민사  288 ).

나. 체  단 및 결론

만  감  등  통  乙 매  Y가  C  비 고 지  어, 乙  진실에 는 

것  었다 ,  취  가능 다. 

지만 9  변 에  乙   진술  복  것만 는  취 었다고 단  어 다.


