


2024 International IP Court Conference | 2



3 | 2024 International IP Court Conference



2024 International IP Court Conference | 4



5 | 2024 International IP Court Conference



2024 International IP Court Conference | 6







9 | 2024 International IP Court Conference



2024 International IP Court Conference | 10



11 | 2024 International IP Court Conference



2024 International IP Court Conference | 12







15 | 2024 International IP Court Conference



2024 International IP Court Conference | 16

KEYNOTE

새로운 국제분쟁해결 접근방법의 모색
-예측 가능하고 신뢰할 수 있는 절차적 정의 구현-

◾사회자(한지윤) : 지금부터 대한민국 법원의 노태악 대법관님께서 기조연설을 해주시겠습니다.

노태악 대법관님께서는 국제분쟁에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 오늘 우리에게 특별한 말

씀을 해주실 예정입니다. 노태악 대법관님을 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다.

◾노태악 : 안녕하십니까, 내외 귀빈 여러분. 오늘 이렇게 여러분 앞에서 발표할 수 있게 되어서 정말 영

광입니다. 저는 <국제분쟁에 대한 접근 방법을 예측 가능하고 신뢰할 수 있는 절차적 정의 구현>이라는 

주제로 말씀드리겠습니다.

한국의 여러 가지 분쟁과 관련해서 우리가 제대로 해결하기 위해서는 여러 가지가 필요한데, 일단 상사

와 지재권과 관련된 분쟁이 많다고 할 수 있습니다. 상사거래는 기본적인 상인법(lex mecatoria)에서 출

발하여 당사자자치원칙이 철저히 지켜지며, 당사자가 임의로 처분할 수 있는 법률관계를 대상으로 합니

다. 이러한 분쟁은 주로 계약관계가 될 것이지만, 계약에4서 파생된 불법행위 책임을 묻는 경우도 해당

할 것입니다.

이에 반해 국제간 지재권분쟁은 다소 맥락을 달리한다고 할 수 있습니다. 즉 국제간 지식분쟁 및 그 해

결 절차는 국제출원과 인터넷의 일상화로 당해 지식재산권 유무와 침해 여부가 여러 국가에서 동시다발

적으로 문제되는 경우가 많아서 판결의 모순과 저촉을 피하기 위하여 통일적 해석과 처리가 필요하다는 

점 및 등록을 요하는 특허권 등의 경우 전속관할의 문제가 있어 이러한 점도 고려되어야 한다는 점에서 

설계의 방향성과 구조를 달리한다고 볼 수 있습니다.

아울러 국제지식재산권 분쟁의 경우 시장이 크고 특허권자에게 유리한 판결을 하는 법원에 소송을 제기

하는 포럼 쇼핑 현상이 두드러지고 있고, 법원에서도 적극적으로 소송을 유치하는 포럼 셀링 현상도 나

타나고 있습니다. 더욱이 NPE 소송의 증가와 함께 소송금융업자들이 IP 분쟁에 가담하면서 특허권자들

이 선호하는 법원으로 소송이 집중되는 경향이 높아지고 있습니다. 이로 인하여 사법시스템의 공정성 

확보 방안이 논의되고 있습니다.

국제상사분쟁 해결은 일반으로 소송보다는 중재절차로 해결되는 경우가 많다고 할 수 있는데, 그 이유

는 중재절차가 주는 여러 가지 신속함이나 편리함, 비공개성 및 임의적이고 탄력적인 절차를 통한 분쟁

의 유연한 해결 가능성 등이 그 이유라고 할 수 있겠습니다.

그러나 중재에 대하여 근자에는 비용이 많이 들고 또 절차의 진행도 생각보다 신속하지 않고, 중재인의 

선정과 중립성에 의문을 제기하는 경우도 있고, 무엇보다 중재판정에 대해 불복할 수 없어 한 번으로 

끝난다는 점이 단점으로 부각되고 있습니다.

이러한 이유로 중재의 대안적 요소로서 소송절차를 취하되 신속하고 효율적인 처리를 목표로 하면서 불

복절차도 보장하고 있는 국제상사법원이 주목을 받으면서 등장하게 되었습니다.

세계 각국의 법원은 국제적 상사사건을 신속하고 효율적으로 처리하고, 또 상사사건을 자국 법원으로 

유치하기 위해 국제상사법원을 설립하여 왔습니다. 역사적으로는 영국의 상사법원이 1895년에 설립된 

이래로 국내 상사사건뿐만 아니라 국제적 상사사건도 높은 비중으로 다루고 있습니다.
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이러한 영국 상사법원을 모델로 하여 전 세계적으로 국제상사법원이라는 이름으로 전문(특별)법원들이 

설립되고 있는데, 제가 알기로는 2005년 두바이 국제금융센터법원 ‘DIFC Courts’가 처음이었고, 연이어 

국제상사재판을 다루기 위해서 카타르, 아부다비, 싱가포르, 프랑스, 프랑크푸르트, 스투트가르트, 만하

임, 중국 등 다수 국가가 상사사건을 전담하는 법원을 설립하여 운영하고 있고, 좀 더 세부 내용은 책자

를 참조해 주시기 바랍니다.

한편, 2016년 영국의 전 대법원장 Lord Thomas를 중심으로 국제상사법원이 설립된 국가의 법관과 실무

가들이 상사재판 절차에 대한 상호협력과 의견교류를 목적으로 SIFoCC가 시작되었는데, SIFoCC는 국제

상사법원상설포럼(Standing International Forum of Commercial Courts)으로 2017년 런던에서 창립총회

가 개최되었고, 한국 대법원도 2021년 12월 정식 회원으로 가입한 이후 2022년 10월 호주 시드니에서 

열린 제4차 총회에 대표단이 참가한 바 있습니다.

그러면 2023년에 출범된 유럽 통합특허법원에 대해 말씀드리겠습니다. 2012년 12월에 유럽연합 27개국 

중 24개국이 참여하여 모든 국가에 걸쳐 효력을 가지는 유럽 단일특허를 도입하기로 한 후 2023년 6월 

드디어 유럽 단일특허제도에서 비롯된 분쟁 해결을 위한 유럽 통합특허법원 ‘UPC’가 출범하였습니다.

현재 UPC협정 비준 국가는 오스트리아, 프랑스, 독일, 이탈리아 등 18개 국가이고, 루마니아, 아일랜드

도 포함된 것으로 알고 있습니다.

유럽의 통합특허법원 UPC는 원칙적으로는 2심제의 심급 구조를 가지고 있으나, 예외적으로 유럽연합법

의 해석과 효력이 다투어질 때 유럽연합법원에 해당 쟁점에 대한 판단을 요청하도록 되어 있습니다. 유

럽 통합특허법원이 출범하기 전에는 원칙적으로 등록특허의 효력이 있는 나라에서 개별국가별로 각각 

소송을 제기하여야 해서 당사자의 비용을 증가시키고 나라별로 통일되지 못하거나 모순 저촉되는 결정

이 나올 우려가 있습니다.

그러나 이제는 단일특허에 대한 관할권을 가진 하나의 법원에서 특허의 유무효나 침해여부를 다툴 수 

있어 위와 같은 단점이 많이 해결되었습니다. 그러나 위와 같은 유리한 점이 있는 반면, 한 번의 소송으

로 유럽 각국에 등록되어 있는 특허가 하나의 소송결과에 따라 일거에 무효로 될 수도 있다는 단점도 

지적되고 있습니다.

한국의 현황을 보도록 하겠습니다.

국제거래사건에 관하여는 일부 법원에 전담사건으로 집중 처리하는 재판부를 두고 있는데요. 대표적인 

것이 제1심 서울중앙지방법원과 항소심 서울고등법원 등에서 각각 전담재판부 두 개를 운영하고 있는

데, 좁은 의미의 국제거래사건뿐만 아니라 해상이나 중재판정의 집행결정과 같은 유형의 사건도 처리하

고 있습니다.

특허법원과 서울중앙지방법원에서는 2018년부터 국제적 지식재산분쟁을 영어로 변론이 가능하도록 하는 

국제재판부를 운영하고 있습니다. 2016년 특허사건 중 외국(법)인이 당사자인 사건이 40% 이상에 이르

고 있고, 외국 당사자들의 영어 변론 요청이 지속적으로 제기되어 2017년 12월 12일 ｢법원조직법｣ 제62

조의2가 신설되었고, 2018년 5월에 ｢국제재판부의 설치 및 운영에 관한 규칙｣이 제정되었습니다.

진행방식은 외국어로 변론 및 증인신문을 진행하고 법원이 이에 대해 동시통역을 제공합니다. 서면이나 

증거제출 시 번역본 제출은 필요하지 않고, 한국어로 작성된 판결문의 번역본을 제공하도록 하고 있습

니다.

지금까지 국제재판부를 운영한 결과 언어접근성에 따른 불이익이 제거됨으로써 외국인은 외국어로, 한

국인은 한국어로 변론과 서면 제출할 수 있게 되어 적은 비용과 빠른 시간 내에 합리적인 결론 도달 가

능성이 있다는 장점이 있습니다.
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그럼에도 불구하고 사건의 수는 예상보다 훨씬 기대에 못 미치고 있습니다. 외국어로 진행할 수 있지만 

외국 소송대리인은 국내에서 소송대리권이 없으므로 결국 국내 소송대리인을 선임하여야 하는데, 이 경

우 영어로 변론하거나 서면을 제출할 실익이 크지 않다는 것입니다. 그 개선방안으로 향후 국제재판부 

사건에서 외국 소송대리인의 변론을 허용할 것인지에 대한 논의가 필요하고, 원고와 피고 모두 영어를 

사용하는 경우 재판부에서도 영어를 사용하고, 결정, 명령, 판결도 영어로 할 것인지에 대한 전향적인 

변화가 있어야 할 것입니다.

제21대 국회에 ‘해사국제상사법원 설치에 대한 법률안’이 제출된 바 있는데, 해사민사 및 해사행정 사건

을 주요 대상으로 하나, 해사사건 외에도 특정 요건에 해당하는 국제상사사건도 포함하고 있습니다. 이 

법률안은 주로 선박사건이 갖는 국제성과 특히 소송절차 및 보전처분과 강제집행에 관한 특례를 도입하

여 전문성과 신속성 및 국제성을 갖추는 것을 목표로 하고 있습니다.

지금까지 전담재판부를 운영한 결과 적정하게 처리할 수 있는 사건 수나 신뢰성 확보에 대한 한계가 있

는 것이 분명했습니다. 장차 다양한 국제적 분쟁을 신속하고 효율적으로 처리하기 위해서는 특별법원 

또는 중재와 조정을 결합한 하이브리드 방식으로 절차를 진행하는 지역적 관할을 가지는 분쟁해결기구

를 설치하는 것이 바람직할 것으로 생각됩니다.

2022년 10월에 일본에서는 ‘비즈니스 코트(Business Court)’라는 이름으로 지식재산고등재판소 재판부 

전부와 동경지방재판소의 상사, 도산 및 지식재산권 사건을 전문으로 처리하는 재판부가 새로 지은 청

사로 이동하여 운영을 개시하였습니다.

한국의 경우에도 서울고등법원의 국제거래전담재판부와 특허법원 및 서울중앙지방법원 등의 국제재판부 

등을 같이 인천국제공항이 위치한 인천 영종도 인근 등지에 같이 유치하여 집중적으로 국제분쟁사건을 

전문적으로 처리하게 하는 것도 생각해 볼 만합니다.

그렇다면 특별법원 설립을 하기 위해서 어떤 것들을 검토해야 할까요?

이런 특별법원을 설립하는 목적은 절차적인 접근성을 강화하는 것, 그리고 신속하고 효율적인 분쟁의 

처리를 돕는 것, 그리고 신뢰를 확보하는 것 등이 있을 겁니다. 그래서 뒤에서는 제가 이러한 국제적 상

사분쟁이나 지식재산분쟁 사건을 처리하는 특수전문법원을 설계할 때 어떤 내용이 필요한지 말씀드리도

록 하겠습니다.

첫 번째로 고려해야 하는 사안은 절차적인 접근성과 편의성을 강화하는 부분입니다. 온라인회의의 필요

성과 활용이 팬데믹을 기점으로 굉장히 많이 늘어났습니다. 그런 면에서 영상재판도 많이 확대되고 있

습니다. 2022년 제4차 SIFoCC 회의에서도 소장 접수단계에서부터 어떠한 분쟁해결시스템에서 어디서 

잘 해결할 수 있는지를 분류하고 그에 따라 배당절차를 거치는 사건관리를 온라인으로 하는 디지털 사

법시스템의 도입을 주제로 이야기를 나누었습니다.

또한, 외국재판으로 인한 가장 큰 문제점 중 하나가 외국재판의 강제집행에 대한 실효성 확보를 들 수 

있는데요. 오늘날 대부분 국가는 일정한 요건 아래서 외국재판의 효력을 인정하고, 강제집행 또한 인정

하고 있습니다. 마치 중재 결론이 나는 경우에는 이를 인정하는 뉴욕 협약과 같은 내용이죠.

그리고 최근에는 블록체인기술을 도입해서 해당 재판이 적법하게 절차에 따라 이루어졌다는 인증절차를 

간소화하고, 비용 및 시간의 불필요한 소모를 줄이려는 시도가 있습니다. 블록체인과 스마트계약을 활용

한 프로젝트들이 두바이 DIFC법원과 아부다비의 ADGM법원에서 진행 중입니다. 이러한 IT기술의 발전

으로 국제특별법원의 접근성과 편의성은 한층 높아지게 될 것으로 생각됩니다.

다음으로 말씀드릴 부분은 영어로 절차를 진행하는 것이 필요하다는 점입니다.

국제특별법원에서는 외국 변호사에 의한 소송대리도 어느 정도 허용되어야 한다고 생각합니다. 왜냐하

면, 그렇게 해야 분쟁 당사자들이 자신의 분쟁을 가장 정확하게 파악해서 공정하고 신속하게 해결해 줄 
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수 있다는 인상을 가질 수 있기 때문입니다. 다만, 제한된 범위에서 봐야 하는 사안이 분명히 있을 텐데

요, 그것이 바로 주권 문제와 관련된 사안일 것입니다. 그리고 이러한 부분뿐만 아니라 일정한 등록절차

를 필요로 하는 SICC의 정책을 참조해서 고려하면 좋을 것 같습니다.

두 번째로 고려할 점은 신속하고 효율적인 분쟁의 처리가 가능하다는 점인데요.

국제특별법원에서는 대륙법계 국가라고 하더라도 어느 정도 효율적이라고 알려진 영미법상의 재판 전 

준비절차, 증거개시청구와 공개제도를 과감하게 도입할 필요가 있습니다. 그리고 명확한 준거법의 결정 

원칙이 필요합니다.

2022년 대한민국은 국제사법을 전면 개정하여 분야별로 정치하고 국제적으로 정합성을 가진 국제재판관

할 원칙과 준거법 원칙을 가지게 되었습니다. 그리고 법원의 실무를 봤을 때는 대체로 당사자 간의 명

시적·묵시적인 준거법 합의를 존중하고 있습니다. 유럽계약법원칙과 같이 분쟁에 직접 적용될 실질법적

인 통일은 힘들겠지만 국제사법과 같은 저촉법의 결정 원칙은 어느 정도 국제간 정합성을 맞출 필요가 

있다고 생각합니다.

신속하고 효율적으로 분쟁을 처리하기 위해서는 소송절차에만 치중할 것이 아니라 중재절차에서 예컨대 

가처분과 이의에 대한 법원의 적극적인 관여나 조정 등 국제특별법원에서도 다양한 절차에 문을 열어 

놓음으로써 유연하고 탄력적인 절차를 진행하는 것이 바람직할 것입니다.

2018년 12월 20일에 이른바 싱가포르 조정협약이 체결되었습니다. 일본에서는 작년 2023년 4월 21일에 

위 협약에 따라 성립된 조정에 국내의 집행력을 부여하는 국내실시법을 제정했습니다. 다만 싱가포르 

조정협약은 사적 조정만을 대상으로 하고 있고 법원에 의한 조정을 배제하고 있으므로, 재판상 화해와 

같이 기판력과 집행력을 인정하고 있는 법원에 의한 국내 조정과 비교하여 좀 더 면밀하게 검토할 부분

은 남아 있습니다.

세 번째로 말씀드리고 싶은 부분은 신뢰의 확보라는 점인데요.

신뢰를 확보하기 위해서는 우선 재판부 구성을 다양화하고 전문화를 해야할 것입니다. 전문화된 자국 

법관으로만 구성하는 것도 가능하겠지만 비상임 외국 재판관을 두는 것도 적극적으로 고려할 만합니다.

외국인 법관을 비상임재판관으로 임명하고 있는 것은 SICC의 안정적인 정착에 큰 역할을 하고 있기 때

문에 이를 참고할 만합니다.

그리고 싱가포르에서는 2014년 헌법을 개정해서 외국법관과 은퇴한 법관을 SICC 법관으로 임명하기로 

했습니다. 다만 SICC의 경우 주로 영미법계 국가의 법관이 많고 대륙법계 국가의 재판관이 소수에 그친

다는 점은 아쉬운 점이라 할 수 있겠습니다.

국제상사법원의 등장이 전통적인 중재절차가 단심으로 마무리돼서 불복할 수 없다는 그런 단점에서 비

롯된 지적이 있다는 점은 앞서 언급을 드렸는데요. 따라서 제1심법원의 판결에 대해서 항소하는 것처럼 

불복절차를 마련할 필요가 있을 것입니다. 다만 신속하고 공정하게 분쟁을 해결하면서 당사자의 과도한 

비용 부담을 배제해야 하기 때문에 불복 기회를 무한적으로 제공할 수는 없을 것입니다. 최종심을 통상

의 대법원으로 할 것인가, 아니면 국제특별법원 내 별도의 판단기구로 둘 것인가 이 부분 또한 고민을 

해봐야 되는 부분일 것입니다.

이제 결론을 말씀드리도록 하겠습니다.

최근의 국제정세가 확실히 불안정합니다. 굉장히 예측 불가능한 일들이 많이 일어나고 있죠. 코로나19로 

전 세계가 많이 힘든 시간을 겪었고요, 팬데믹은 이제 끝이 났지만 여전히 세계에는 중동에서의 움직임 

등 여러 가지 심상치 않은 일들이 벌어지고 있습니다.

그래서 많은 국가들이 안보나 공정경쟁의 논리를 앞세우고 개방이라든지 경제 논리를 조금 뒤로 두는 

그런 움직임을 보이고 있습니다. 그리고 국익과 패권으로 여러 가지 불안정한 상황을 해결하려는 움직
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임이 보이고 있습니다. 그리고 많은 국가에서 정치적 양극화가 많이 진행되고 있고, 그렇다 보니까 국내 

포퓰리즘이 등장해서 외국기업, 외국인에 대한 거부감도 높아지는 실정입니다. 그래서 지금까지 진행이 

되어왔던 개방과 소통을 하고자 하는, 그렇게 해서 인류 공동의 번영을 추구하려는 그런 노력들이 어떤 

모멘텀을 잃지 않을까 하는 걱정이 드는 것이 사실입니다.

그래서 이러한 상황에서 법적인 규칙을 바탕으로 해서 국제사회의 보편적인 상식을 바탕으로 절차적 정

의구현 시스템을 연구하는 그런 니즈가 커지고 있습니다. 그래서 이러한 상황에서 대법원에서는 새로운 

분쟁해결시스템을 본격적으로 연구하기 위한 모임으로 ‘국제 분쟁해결시스템 연구회’를 발족했습니다.

GDRS라고 부르는 연구회인데, 이게 2024년 5월에 출범했습니다.

이 연구회의 설립 목적은 예측 가능하고 신뢰할 수 있는 절차적 정의의 구현을 위한 시스템을 연구하는 

것입니다. 그 활동의 일환으로 이 연구회에서 세미나를 한 달 정도 했는데, 여기에서 국제 IP소송의 현

황에 대해서, 대응방법에 대해서 이야기를 나누었습니다. 그래서 이 연구회가 계속해서 새로운 시스템을 

만들어나가는 의미 있는 시작점이 되기를 희망합니다. 한국에서 많은 활동이 여기에서 나왔으면 좋겠습

니다.

그러면 오늘 콘퍼런스에 참석하신 귀빈 여러분께 깊은 존경과 감사의 말씀을 드리면서 기조연설을 마치

도록 하겠습니다. 감사합니다.
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SESSION 1

국제지식재산분쟁에서 선호되는 법정지

좌장 구자헌 - 특허법원 수석판사

패널

Clark CHENEY - 미국 국제무역위원회(ITC) 수석 행정판사

Rian KALDEN - 호주연방법원 판사

Randall R. RADER - 미국 연방순회항소법원 전(前) 법원장, 레이더그룹 설립자

이혜진 - 특허법원 고등법원판사

◾사회자(한지윤) : 지금부터 ｢2024 국제 특허법원 콘퍼런스｣ 1세션을 시작하겠습니다. 이번 세션은 국제 

지식재산분쟁에서 선호되는 법정지에 관해서 살펴봅니다.

구자헌 특허법원 수석판사님께서 좌장으로 본 세션을 이끌어 주시겠습니다.

◾좌장 : 안녕하십니까. 1세션 좌장을 맡은 특허법원의 구자헌 판사입니다.

오늘날에는 다수 국가에 동일한 특허가 등록되고 이에 따라 특허권 침해 역시 전 세계적으로 동시다발

적으로 발생하고 있고, 특허권자는 자신에게 가장 유리한 나라의 법원을 찾아 소송을 제기하고 있는 현

실입니다.

1세션에서는 특허법원의 국제적인 통합운동, 특허관리전문회사, ‘NPE’라고 호칭하도록 하겠습니다. NPE

의 등장과 포럼 쇼핑 현상에 대한 논의를 통하여 당사자들이 선호하는 법원의 형태를 이해하고 바람직

한 법원의 모습을 알아보고자 합니다.

시작에 앞서 1세션에 참여하시는 패널 분들을 소개하겠습니다.

먼저 특허법원 이혜진 판사님이십니다.

유럽통합법원 제2항소법원의 재판장이신 Rian KALDEN 판사님이십니다.

미국 국제무역위원회의 Clark CHENEY 수석판사님이십니다.

CAFC 법원장을 역임한 Randall R. RADER 변호사님이십니다.

오늘 토론할 세부 주제에 대해서는 자료집에 게재되어 있으니 참석자분들께서는 자료집을 활용해 주시

면 되겠습니다.

먼저 1세션 주제와 질문이 나오게 된 배경에 대해 특허법원 이혜진 판사님이 <국제 지식재산 분쟁에서 

선호되는 법정지>라는 주제로 발표해 주시겠습니다. 발표 시간은 10분입니다. 부탁드립니다.

◾이혜진 : 안녕하세요. 특허법원 고법판사 이혜진입니다. 저는 오늘 <국제 IP 분쟁에서 선호되는 법정지>

에 대해서 발표하겠습니다.

발표 내용은 다음과 같습니다. 국제적·지역적·통합적 움직임, NPE 소송의 증가, 포럼 쇼핑과 포럼 셀링 

현상, 단일 법원에서의 분쟁 해결의 선호 현상, 통합적 결론 추구의 움직임 그리고 마지막으로 새롭고 

혁신적인 IP 법원의 필요성입니다.

첫 번째로 국제적·지역적 통합 움직임에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

유럽연합국들은 2012년 단일특허제도를 도입하였죠. 단일특허가 유럽연합국에 효력을 미치도록 하였습
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니다. 그리고 단일 특허에 대한 분쟁을 해결하기 위해서 작년 6월 통합특허법원 UPC가 설립되었습니다.

여러 유럽국가들의 관할을 통합한 법원이라는 점에서 국제적·지역적 통합의 좋은 선례라고 할 것입니

다. UPC 소송은 비용 감소와 함께 유럽 법원들 사이에 판결의 모순 접촉을 회피할 수 있다는 점에서 

장점을 가지고 있습니다. 그러나 위험도 존재합니다. 단일 특허가 무효가 될 경우 유럽국가들의 특허가 

모두 효력을 잃을 수 있기 때문입니다.

이 슬라이드는 2017년부터 현재까지 매년 각 유럽국가 법원에서 제기된 한국 기업 관련 총 소송건수입

니다. UPC 설립 이전에는 매년 10여 건의 소송이 있었으나 UPC 설립 이후에는 2건 내지 5건으로 줄어

들었습니다. 다음 슬라이드를 보시면 작년 6월 UPC 설립 이후 UPC에는 작년에 3건, 올해 12건, 총 15

건의 한국 기업 관련 소송이 있었습니다. 예상보다 한국 기업 관련 소송이 UPC에 많지는 않은 것 같습

니다. 아마도 UPC의 판결 결과가 많이 쌓이고 UPC의 장점이 부각될 때 많은 한국 기업들이 UPC에 소

송을 제기할 것으로 예상됩니다.

두 번째는 NPE 소송의 증가를 살펴보도록 하겠습니다.

NPE는 두 가지 타입으로 구분됩니다. 특허 주장 기업과 그렇지 않은 기업입니다. 특허 주장 기업은 이

익을 얻기 위해 공격적인 소송을 제기하는 기업으로 우리는 소위 특허괴물이라고 부르기도 합니다. 타

깃이 된 기업의 혁신활동을 방해하기 때문에 부정적인 것으로 인식되고 있지만, 이러한 공익적 활동을 

하지 않는 NPE들 또한 존재합니다.

NPE 소송의 문제점은 다음과 같습니다. NPE의 타깃이 된 기업의 경우에는 소송비용이 증가하게 됩니

다. 그리고 NPE들은 이익 극대화를 위해서 자신에게 유리한 법원을 선택하기 때문에 포럼 쇼핑 현상도 

증가합니다. 최근 NPE 소송과 관련하여 제3자가 소송비용을 투자하고 승소 시 자금을 회수하는 형태의 

소송금융이 증가하고 있는 현실입니다. 그리고 NPE들은 제품을 생산하지 않죠. 그렇기 때문에 크로스 

라이선스가 사실상 불가능합니다. 그렇기 때문에 NPE 소송은 기술의 혁신을 저해한다는 논란이 그동안 

많았습니다.

그렇지만 학자들은 이에 대해 찬반 의견이 나뉩니다. 여러분도 보시다시피 대학이나 연구소, 개인 발명

자들은 NPE가 될 수 있습니다. 왜냐하면 제품을 생산하지 않기 때문이죠. 누군가는 이들의 특허를 구매

해줘야 발명을 유도하고 촉진할 수가 있습니다. 따라서 NPE 소송을 부정적인 시각에서만 볼 것은 아닌 

것 같습니다.

다음으로 미국에서의 특허소송 경향을 살펴보겠습니다. 케이스별로 통계를 구한 건데, 매년 3천 건 이상

의 소송이 미국에서 제기되고 있고, 그중 50% 이상은 NPE 소송입니다. 주목해서 볼 것은 2019년부터입

니다. 2019년부터는 NPE 소송이 전체 소송의 3분의 2나 차지하게 됩니다.

다음은 미국에서의 한국 기업과 NPE의 소송 현황입니다. NPE들은 한국 기업을 타깃으로 하여 소송을 

하고 있습니다. 최근에는 매년 60건 내지 80건 정도 제기되고 있는 현실입니다.

세 번째로는 포럼 쇼핑과 포럼 셀링 현상에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

PCT 국제출원과 국제무역 등의 발달로 특허권 침해는 전 세계적으로 동시다발적으로 일어나고 있는 것

이 지금의 현실입니다. 특허권자로서는 자신에게 유리하고 파급효과가 큰 법원을 찾아 나서는 것을 일

반적으로 합니다. 최근 들어 법원들은 특허권자들에게 적극적으로 절차의 편의를 제공하는 포럼 셀링 

현상도 나타나고 있는 게 현실입니다.

한국의 경우는 특허권 등에 관한 소송은 6개의 지방법원에 소를 제기할 수 있습니다. 그중 서울중앙지

방법원에는 중복 관할이 있습니다. 당사자들의 영업소와 주소지가 대체로 서울이고, IP를 담당하는 변호

사들이 대체로 서울에 영업소를 두고 있는 관계로 서울중앙지방법원에 소를 제기하는 것을 선호하는 현

상입니다.
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반면, 이에 대한 항소심의 경우에는 특허법원이 전속관할을 가지고 있습니다. 따라서 사실상 한국에서는 

포럼 쇼핑이 불가능합니다.

이 슬라이드는 특허법원이 2022년 9월 IP 소송을 담당하는 기업 대리인들인 KINPA 단체를 상대로 한 

설문조사 결과입니다. 결과가 굉장히 흥미로운데요. 기업들이 소송을 제기할 때 가장 우선적으로 고려하

는 것은 마켓의 크기라고 합니다. 따라서 미국과 독일이 굉장히 선호되는 지역이 되고 있습니다.

그리고 마켓이 정해진 다음에 선택해야 될 건 법원이겠죠. 법원은 소송절차가 빠르고, 특허의 무효 가능

성이 적으며, 손해액이 크고 금지청구가 쉽게 받아들여질 수 있는 곳을 선택하곤 합니다. 그래서 대표적

으로 미국의 경우에는 텍사스와 델라웨어, 독일의 경우에는 뒤셀도르프라고 합니다.

다음은 하나의 법원에서 분쟁 해결을 선호하는 현상에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

한국이 IP 소송에서 선호되는 법정지일까요?

한국은 마켓이 상대적으로 작습니다. 그렇기 때문에 손해배상액이 클 수가 없죠. 이로 인한 파급 효과도 

크지 않은 것이 현실입니다. 그렇기 때문에 일부 대기업들은 판결의 파급효과가 큰 미국 또는 독일에 

소송을 제기하고 있는 것이 현실입니다. 이러한 현상은 2011년 애플과 삼성전자의 소송으로 인해 시작

된 것으로 보여집니다. 2011년 발생한 애플과 삼성전자 소송은 전 세계적으로 스마트폰 전쟁이라고 알

려질 정도로 유명한 사건입니다. 애플은 미국에서 삼성전자를 상대로 소송을 제기했고, 이에 삼성전자도 

맞소송을 제기했습니다. 전 세계의 10여 국가에서 50여 개의 소송으로 확대되었습니다.

그런데 소송비용과 기간이 너무 길었던 걸까요. 이 두 기업은 2014년도에 전격 합의를 하게 됩니다. 미

국 소송을 제외한 나머지 국가의 소송은 모두 취하하기로 말이죠. 그 뒤 소송은 미국에 집중되었습니다.

미국 대법원 판결을 거쳐서 2018년에 서로 합의를 하고 또 사건의 분쟁을 종결하게 됩니다. 이 사건으

로 기업들이 소송으로 인한 시간, 비용, 노력을 절약하기 위해서 하나의 법원에서 분쟁을 해결하길 원한

다는 것을 알 수 있습니다. 이 사건 소송 이후로 미국에서 한국 기업 관련 소송은 증가하였습니다. 매년 

80~130건에 이릅니다.

다섯 번째는 통일된 결론을 추구하는 경향에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. DABUS 사건은 여러분 잘 

아시죠? 2020년도에 전 세계를 깜짝 놀라게 한 사건입니다. 타일러 박사는 자신이 발명한 인공지능인 

DABUS가 특허발명을 하였다고 주장하면서 특허 출원을 하였습니다. 그리고 전 세계적으로 특허 출원

이 거절되자 이에 대해서 법원에 소송을 제기한 사건입니다.

소송 결과를 보면 2020년 영국에서는 타일러 박사의 청구를 기각했습니다. 그런데 이와 달리 2021년 호

주 연방법원은 ‘인공지능은 발명자가 될 수 있다’라고 보고 타일러 박사의 청구를 받아들였죠. 그 뒤 

2021년에는 영국, 미국, 독일 법원은 순차적으로 타일러 박사의 청구를 기각하게 됩니다. 결국에는 2022

년 호주 항소법원은 1심 판결을 뒤집고 타일러 박사의 청구를 기각했습니다. 그 뒤 한국과 일본도 같은 

이유로 타일러 박사의 청구를 기각했습니다.

DABUS 사건은 동일 사안을 두고 일부 견해의 차이는 있었지만, 세계 각 법원들은 다른 나라의 선례를 

참고해서 통일적이고 합리적인 결론을 도출할 수 있다는 걸 보여줍니다. 만약 각국의 판사가 하나의 법

원에서 함께 재판을 하였더라면 타일러 박사는 통일된 판결을 얻고 또 상당히 비용과 시간을 절약할 수 

있지 않을까 저는 개인적으로 이렇게 생각합니다.

마지막으로 새롭고 혁신적인 IP 법원의 필요성에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

IP 분쟁의 통일된 해결의 요청 그리고 인터넷 AI, 메타버스 등의 분쟁을 해결하기 위한 새로운 분쟁 메

커니즘의 필요성이 제기되고 있습니다. 따라서 관할이 크고 중립성 있고 예측 가능하며 법적 확실성이 

보장되는 새롭고 혁신적인 법원이 필요한 때라고 할 것입니다.

저는 개인적으로 UPC와 같은 형태의 새로운 법원이 아시아에도 가능하지 않을까 이런 생각을 하게 됩
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니다. 2020년 11월 역내 포괄적 경제동반자 협정이 아세안 10개국과 아시아 5개국 사이에 체결되었습니

다. 이와 같은 강한 경제적 공동체는 아니지만 이를 구현하기 위한 시작으로 볼 수 있지 않을까 생각합

니다. 언제인가는 아시아연합 지식재산법원에서 각국의 판사들이 모여 다 같이 심리하고 통일된 합리적

인 결론에 이를 수 있지 않을까 생각해 봅니다. 감사합니다.

◾좌장 : 다음으로 <특허법원의 국제적 통합 운동>과 관련해서 Rian KALDEN 판사님이 유럽통합법원의 

설립 배경과 장점에 대하여 발표해 주시겠습니다.

◾Rian KALDEN : 먼저 UPC가 설립된 이유에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 유럽이라고 하는 단어

는 여러 가지 뜻이 물론 있죠. 유럽 특허는 유럽 특허청에서 중앙집중식으로 등록이 됩니다. 하지만 여

기서 말하는 유럽은 유럽 특허협약에 가입한 국가를 얘기합니다. UPC는 27개의 EU 회원국과 11개의 

EU 비회원국 해서 38개의 협약 회원국이 있습니다. 이 부분은 조금 헷갈리기는 하지만 알고 있으면 배

경지식으로 상당히 도움이 됩니다.

EP 같은 경우에는 각 EPC 회원국에서 국가 특허의 효력을 가지고 있습니다. 그런데 앞에서 말씀해주신 

것처럼 대부분의 경우 EP는 국가별로만 집행될 수가 있습니다. 그리고 법정지주의 때문에 등록되어 있

는 특허에서 유효성과 관련되어 있는 이슈를 다룰 수가 있죠. 그러다 보니까 EU 국가들이 브뤼셀 규정

에 적용이 되는데, 이런 경우에는 외국의 EP의 침해 여부를 판단할 수 없는 문제가 있습니다. 그렇다는 

것은 결국에는 유럽의 특허라고 하는 것이 굉장히 국가적인 특허로 분류가 되고, 그렇다 보니까 국가별

로 여러 가지 소송이 일어난다는 것을 말씀드릴 수가 있는 것이죠.

그래서 지금 이 18개의 EU 회원국들에서 하나의 법원을 만들어서 이런 것들을 한 번에 처리할 수 있도

록 한 것입니다. 이 법원은 단일한 효과를 가지는 특허를 처리할 수 있도록 하였습니다. 그러니까 한 번

에 이 18개 국가의 특허를 등록할 수 있게 되고, 그러면 좀 더 비용이 줄어들게 되는 장점이 있는 것이

죠. 그리고 EP 같은 경우에는 UPC에서 또 처리를 할 수 있습니다. 초기 7년간은 과도기로 정해져 있습

니다. 그래서 이 과도기 7년 기간 동안에는 국가에서도 병렬적으로 소송을 할 수 있는 것이죠. UPC에서

도 할 수 있고, 개별 국가에서도 할 수가 있습니다.

특허권자들 같은 경우에는 시스템이 마음에 들지 않는다고 하면 이 시스템에서 나가도록 하는 수도 있

는 것이죠. 그래서 이런 Unitary Patent라고 하는 유럽의 단일특허 같은 경우에는 UPC로만 갈 수가 있

습니다. 하지만 유럽의 특허 중에서 옵트아웃을 한 경우에는 개별 국가의 법원으로만 갈 수 있는 것이

죠. 그리고 이와 관련되지 않은 특허 같은 경우에는 모두 기존과 같이 개별국가에서 진행이 되는 것입

니다.

그리고 양쪽에서 병렬적으로 진행되는 소송 같은 경우에는 소송 계속에 대한 브뤼셀 규정이 적용됩니

다. 그러니까 처음 이를 수리하게 되는 법원에서 이 소송을 진행하게 되는 것이죠. 그렇다 보니까 뒤에 

들어가게 되는 소송 같은 경우에는 정지가 되어야 하는 그런 구조로 되어 있습니다. 브뤼셀 규정을 적

용하기 때문입니다.

UPC에서 유효성 소송 중인 경우 그리고 이의제기와 항소가 EPO/TBA에서 진행되고 있는 경우 이 둘 

간에도 병렬적인 관할권을 가질 수가 있는데요. UPC에서 소송이 계속해서 진행되는 경우에는 UPC에 

가속을 하는 그런 요청을 할 수가 있습니다. 이렇게 돼서 결국은 결과가 두 가지가 나올 수 있는데요.

EPO 같은 경우에는 가속 요청을 할 수 있게 되는 그런 결과가 나오고요. 그리고 UPC 쪽 같은 경우에

는 소송을 EPO의 결과가 나올 때까지 중지하도록 요청할 수가 있습니다.

UPC 같은 경우는 일을 그렇게 빠르게 진행하지는 않을 것입니다. 지금까지는 UPC가 어떤 큰 지연이 
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발생하지 않는다고 한다면 이렇게 하지 않겠다고 했기 때문에, 물론 큰 지연이라는 것을 정의하는 것은 

어렵겠습니다마는 이 부분에 대해서는 그렇게 한 말씀드리고 넘어갈 수 있을 것 같습니다.

그렇다면 개별 국가에서 진행되고 있는 소송들에 대해서 좀 더 말씀드리고 싶은데, 여기에는 그렇게 큰 

영향이 없습니다. 하지만 예외적으로 유럽에서는 전통적으로 굉장히 병렬적으로 진행된 소송이 많이 있

었습니다. 소송이 굉장히 큰 시장으로 집중되는 경향이 있었습니다. 그리고 강한 특허 국가들로 많이 몰

리는 경향이 있었습니다. 영국, 독일, 네덜란드, 스페인, 프랑스, 이탈리아 같은 국가들에 많이 집중이 되

었습니다. 그리고 여기에서 나오는 소송 결과를 가지고 다른 유럽국가에서는 합의를 하는 그런 결과들

이 많이 나왔었습니다. 이런 일이 계속 지속될 거라고 생각합니다. 다만, 지금 같은 경우에는 UPC에서 

소송하는 것을 선택할 수 있습니다. 여기에는 지금 19개 국가가 한 번에 들어가 있으니까요. 그리고 영

국을 따로 보기는 해야 되겠습니다마는 UPC로 가서 일을 하게 되면 빠르게 진행이 될 수 있는 그런 장

점이 있을 거라고 생각이 됩니다.

하지만 하나로 법정지가 정해지지는 않을 거라고 생각합니다. SEP 케이스 같은 경우에는 글로벌한 이익

이 걸려 있지 않습니까. 하지만 제약 케이스 같은 경우에는 여전히 이런 병렬적인 소송들이 많이 일어

날 거라고 생각됩니다. 예를 들어 EPC 케이스 같은 경우 유럽 전역에서 진행이 되었었죠.

장점에 대해서 말씀드리겠는데요. UPC로 소송을 진행을 하는 이유는 뭘까요? 장점이 뭐길래 그렇게 될

까요? 첫 번째로는 비용이 적습니다. 두 개 이상의 국가에서 소송을 하면 사실은 훨씬 더 비용이 저렴

하고요. 단점이라고 한다면 한 번에 18개 국가에서 무효가 나올 수도 있는 그런 위험성도 있기는 하죠.

그렇다 보니까 특허가 약하면 조금 위험이 있을 수가 있겠습니다만 강한 특허를 가지고 있다면 UPC로 

하는 것이 유리할 겁니다.

그리고 절차적인 부분에서 봤을 때는 양쪽 규칙을 좀 더 좋은 점들을 따서 가져가기 위해서 노력했습니

다. 대륙법계와 영미법계의 장점을 가지고 혼합하려고 했습니다. 사실은 영국에서 원래는 참여하지 않으

려고 했습니다마는 이렇게 참여를 함으로써 영미법계의 내용도 함께 들어가게 되었습니다. 그러다 보니 

심리도 들어가게 되고 여기에서 전문가와 증인의 증언을 들을 수 있는 그런 내용들도 들어가 있고요.

그리고 반대신문도 진행할 수 있는 세팅이 되어 있습니다. 고등법원 같은 경우에는 3주간 진행이 되는 

그런 것과는 좀 다릅니다. 일부 심리 같은 경우에는 좀 더 빠르게 진행이 될 수 있는 그런 장점이 있습

니다. 그리고 굉장히 효율적으로 진행이 될 수가 있고 빠르게 진행이 될 수 있다는 장점이 있고, 그리고 

결정 같은 경우에는 1년 내에는 나올 거라고 계획을 하고 있습니다.

그리고 NPE 같은 경우에는 굉장히 중요하다고 생각되는데요. 미국 밖에서는 코스트 시프팅이라고 하는 

그런 시스템이 있습니다. 그러다 보니까 패소를 하게 되면 아무래도 승소한 당사자의 비용을 부담해야 

하는 그런 구조가 되어 있죠. 그리고 피고가 원고에 대해서 비용 담보를 요청할 수가 있습니다. 그렇게 

함으로써 NPE의 무분별한 소송을 막을 수 있는 장점이 있습니다.

그러면 비용의 담보와 관련해서 말씀드리고자 하는데요. 재량권, 법원의 재량권입니다. 그리고 여기서 

기준 같은 경우에는 신청인의 재정상태상 이런 비용 명령이 회수 불가능할 수 있다는 실질적인 우려가 

있다면, 그리고 UPC의 비용 명령이 집행 불가능하거나 부당하게 부담스러운 방식으로 집행될 가능성이 

있는 경우라면 이런 비용의 담보를 요청할 수가 있습니다. 그리고 실제 공지된 정보를 봤을 때 충분한 

자금을 가지고 있지 않구나라는 것을 알 수가 있죠. 그런 것을 알게 되면 비용에 대한 담보를 요청할 

수가 있습니다. 그러면 실제로 충분한 자금을 가지고 있다는 것을 입증해야 하는 것은 원고 측, 신청인 

측의 부담으로 넘어가게 됩니다. 왜냐하면 신청인만 가지고 있는 정보상에서 이런 자금 여부를 알 수도 

있는 거니까요. 그래서 이런 부분은 신청인 측에서 확인을 해줘야 되는 부분이고요.

그리고 NPE 같은 경우에는 미국에서 아시다시피 보통 특허 포트폴리오만 가지고 있습니다. 하지만 이
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것만 가지고 있으면 충분치 않다고 저희는 보고 있습니다. 만약에 이 특허가 유효가 아니라거나 혹은 

이런 침해가 없다라고 한다면 사실 포트폴리오 가치 자체가 내려가게 되고 거의 제로가 될 수도 있기 

때문에 이런 특허에 대한 포트폴리오 자체를 가지고 자금력을 판단하지는 않습니다.

그리고 이 비용 담보를 미리 해야 되는 필요가 있다라고 한다면 적정한 구제를 받을 수 있는 그런 권리

를 침해할 수가 있습니다. 그래서 충분한 소송을 위한 그런 자금도 있어야 하지만, 필요하다면 비용에 

대해서도 커버를 할 수 있는 정도의 자금을 가지고 있는 것이 합당하다라는 그런 논리로써 비용의 담보

가 들어가게 되어 있는 것입니다. 그래서 비용 담보 제공 의무가 사법 접근권을 저해하는 추가적인 부

담으로 간주되지는 않습니다. 이 정도가 NPE들이 우리 법원으로 많이 오지 않았던 이유를 좀 설명 드

린 거라고 볼 수 있겠습니다.

사실 이게 또 UPC의 상당히 장점인 점이기도 하다고 생각합니다. 왜냐하면 양쪽의 어떤 장점을 가지고 

있는 부분이 있으니까요. 그리고 영어로 모든 절차를 진행할 수 있다는 것도 장점이고요. 특허 중재와 

조정에 대한 센터도 가지고 있어서 관련되어 있는 분쟁 해결을 돕고 있습니다. 또 온라인으로 비디오 

컨퍼런싱으로 진행하는 것도 가능합니다. 물론 원칙적으로는 실질적인 심리 같은 경우에는 현장에서 진

행하고 있지만요. 하지만 팬데믹 기간 동안 화상으로 회의를 하는 것이 상당히 유효하다는 것을 우리 

모두가 알 수가 있었습니다. 그래서 저뿐만 아니라 많은 UPC에 있는 법관들이 이런 실질적인 소송 심

리에 대해서는 현장에서 듣고자 하지만 그래도 비디오 콘퍼런스로 많이 진행할 수 있게 되었습니다.

◾좌장 : Rian KALDEN 판사님의 UPC 발표에 대해서 미국의 Clark CHENEY 판사님과 Randall R.

RADER 변호사님께 공통된 질문을 드리겠습니다. 먼저 유럽통합법원의 설립으로 인하여 미국 내 소송 

절차나, 절차에 영향이 있거나, 이에 대한 논의가 있다면 설명을 부탁드리겠습니다.

먼저 Clark CHENEY 판사님께 부탁드립니다. 답변 시간은 3분입니다.

◾Clark CHENEY : 아주 큰 질문을 3분 안에 답을 하라니요. 어쨌든 오늘 이렇게 초대해 주셔서 정말 감

사드립니다. 그리고 오늘 이렇게 여러 한국의 판사님들, 패널에 계신 판사님과 함께해서 아주 영광입니

다. 제가 이분들에게도 지난 수년 동안 많이 배웠는데요. 저는 미국의 공식 출장으로 여기에 왔습니다.

왜냐하면 미국 정부가 한국과의 우호적인 관계를 유지하는 것의 중요성을 잘 알고 있기 때문입니다. 물

론 제가 오늘 말씀드리는 것은 제 사견이긴 합니다만, 제가 몸을 담고 있는 ITC가 얼마나 한국과 미국

과 우리 특허 관련 인더스트리의 협업 관계를 중요시 하는지를 강조 드리고 싶습니다.

일단 UPC에 대해서, 포럼 쇼핑에 대해서 질문 주셨는데, 아직 그런 트렌드는 제가 많이 못 봤습니다.

콘퍼런스에서 변호사라고 얘기하면 나중에 저에게 따로 와서 UPC에서 들어본 적 있느냐고 꼭 묻더라고

요. 그러면서 UPC가 얼마나 빨리 모든 절차를 진행하는지 알고 있는지, 또 EPC가 영향을 미치는 시장

이 얼마나 큰지 아는지도 질문을 받습니다. 그래서 제가 몸담고 있는 미국의 ITC의 장점은 항상 속도,

그리고 큰 시장에 대한 액세스를 컨트롤한다는 것이 장점이었는데요. 왜냐하면 미국의 시장은 한 3억3

천 명을 대상으로 하지만 UPC 같은 경우에는 여러 가지 가처분 처분을 내린다든지를 18개국 플러스 영

국에 영향을 미칠 수가 있습니다. 즉 여러 가지 경제적인 어떤 측면으로 고려해야 하는 것들이 다시 생

기는 거죠.

일단 한국 기업과 ITC에서 소송에 대해 말씀드리고 싶은 것도 있습니다. 제가 ITC에서 일하는데 거기에 

한국 기업이 제시하는 소도 많죠. 판사님께서도 미국에서 한국 기업의 소송이 진행된다고 설명해 주셨

는데, 이게 저에게 중요합니다. 많은 미국 국민들이 미국에 있는 한국의 삼성이나 현대, KIA, LG 같은 

회사가 운영하는 공장에서 일을 하기도 하죠. 그리고 이런 일자리는 미국 경제의 중요한 역할을 담당하
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고 있습니다. 그렇기 때문에 여러 가지 분쟁을 양국에 도움이 되는 쪽으로 해결하는 것이 중요하다고 

생각되고, 앞으로도 그러한 기조를 유지하기를 바랍니다. 물론 UPC가 저희의 큰 경쟁 상대가 되고는 있

지만요.

◾좌장 : 다음으로 Randall R. RADER 변호사님 답변 부탁드리겠습니다.

◾Randall R. RADER : 물론입니다. 기술은 국경이 없습니다. 그래서 큰 특허라든지 발명 같은 경우에는 

전 세계 어디에서든 소송을 진행할 수 있다는 뜻입니다. 국제특허 전략의 매우 핵심적인 부분은 레버리

지입니다. 굉장히 조기에 그리고 가장 강력한 어떤 레버리지를 줄 만한 그런 시장에 먼저 접근을 해야 

됩니다. 침해하는 대상 회사에게 좀 더 강력한 레버리지를 활용할 수 있는 그런 시장으로 가야 되죠. 결

국 UPC라고 하는 것은 굉장히 영향력이 큰 법원이라는 것을 의미합니다. 그리고 미국에서 많은 소송들

이 UPC로 많이 넘어가겠죠. 왜냐하면 UPC에 진행하게 되면 훨씬 빠르게 레버리지를 얻을 수 있으니까

요.

하지만 여기에서 말씀드리고 싶은 부분은 미국에서도 항상 동시에 이런 소송을 제기하는 게 좋다고 생

각합니다. 전 세계의 합의를 유럽에서 하는 것은 좋지 않은 생각이라고 생각합니다. 미국에서 합의를 하

는 게 좋습니다. 왜냐하면 여기서 손해배상과 관련되어 있는 법이 특허권자에게 유리하게 되어 있거든

요. 그렇다 보니까 최종 합의를 미국에서 하면 훨씬 더 보상 금액이 커집니다. 하지만 이런 합의를 얻어

내는 과정에서 아시아라든지 UPC와 같은 곳에서 빠르게 레버리지를 얻으면 도움이 됩니다.

그리고 한국에서는 굉장히 스마트한 일을 하는 게 하나 있는데요. 영어로 한국 특허법원에서 진행할 수 

있도록 했다는 점입니다. 그러면 한국에 와서 굉장히 빠른 레버리지를 얻을 수 있게 되었다는 것을 뜻

하죠. 하지만 언제든지 합의는 미국에서 하셔야 된다고 말씀드리고 싶습니다.

또 말씀드리고 싶은 부분은 Clark CHENEY 판사님의 법원과도 연결되어 있는 부분입니다. 왜냐하면 

ITC 같은 경우에도 전체 미국 시장에 대한 레버리지를 더 빠르고 더 저렴한 비용으로 획득할 수 있게 

해주는 것입니다. 그래서 ITC라든지 혹은 UPC로 먼저 가든지, 아니면 한국의 법원으로 먼저 가신 다음

에 합의는 미국에서 하십시오. 감사합니다.

◾좌장 : 두 번째 주제입니다. 이번에는 Clark CHENEY 판사님께 질문 드리겠습니다.

미국 무역위원회 판사 경험을 바탕으로 <미국에서의 NPE 소송과 포럼 쇼핑 현상>에 대해 발표해 주시

기 부탁드리겠습니다. 발표 시간은 9분입니다.

◾Clark CHENEY : 감사합니다. 제 인생 처음으로 한국에서 24시간을 보내는데, 첫 인상이 정말 좋은 것 

같습니다. 아침에 일어났을 때 한강에서 해가 뜨는 것을 볼 수가 있었고 모든 것이 빛으로 가득 차고 

또 단풍이 들고 해서 아주 강렬한 색상으로 가득 차서 정말 한국에서 좋은 시작을 생각했습니다.

ITC의 레버리지를 제가 드릴 수는 있지만 한국의 그런 아름다운 아침 풍광을 과연 미국이 이길 수 있 

있을까요? 어쨌든 ITC도 나름의 특성들이 있기 때문에 NPE 소송에 대한 어떤 완충제를 제공한다고 할 

수 있고, 그것이 저희 시스템 내에 내재되어 있습니다. ITC의 좋은 판결을 얻으려면 미국의 국내 인더

스트리를 갖고 있다는 것을 보여줘야 되고, 그리고 국내 인더스트리를 가지고 있다는 것은 특허에 관련

된 기술을 가지고 실제 실행을 하고 있어야 되고, 미국에 그러한 기술과 관련되어서 많이 투자를 했다

는 것을 보여줘야 합니다.

그래서 저희가 국내 산업 Domestic Industry라는 용어를 사용했는데, 그런 업체가 꼭 미국에 본사를 둘 
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필요는 없습니다. 단지 그 기업이 여러 자원을 미국 경제에 도움이 되는 쪽으로 투자를 한다는 것만 보

여주면 됩니다. 그러한 투자라는 것은 실리콘밸리의 엔지니어들과 R&D를 진행한 것이 될 수도 있고,

조지아주에서 예를 들어 전기차를 위한 배터리 생산공장을 두는 것이 될 수도 있고, 또 여러 가지 보톡

스와 관련된 연구를 진행하는 설비를 미국에 두는 것도 다 Domestic Industry에 도움을 주는 것으로 간

주가 되는 것입니다. 그래서 그러한 Domestic Industry의 입지가 있다는 것이 증명되면 ITC로 소를 제

기할 수가 있는데요.

그런데 여러분은 ITC와 미국 지방법원의 차이를 모르실 수도 있기 때문에 그에 대해서 좀 설명을 드리

겠습니다. Randall R. RADER 변호사님 말씀하셨듯이 ITC에서 주로 제공하는 구제책은 미국 시장에 대

한 세 접근성이라고 할 수 있습니다. 미국에 제품을 판매하는데 미국의 특허를 침해하는 걸로 확인되고 

그것이 Domestic Industry에 영향을 준다면 ICT가 오더를 이슈화해서 미국의 들어오는 입구항이 있죠.

지금 180개 이상의 항구가 있는데, 거기에 명령을 내려서 침해되는 제품이 미국으로 들어오는 것을 막

을 수가 있습니다. 그렇지만 재정적인 어떤 보상을 드릴 수는 없고요. 또 아시겠지만 미국의 지방법원에 

있는 배심원제도는 저희가 사용하지 않고 있습니다. 그런 것들이 좀 다른 측면이라고 할 수가 있고요.

또한 저희 ITC에는 많은 전문지식을 보유하고 있습니다. 지금 6명의 판사가 있는데, 5명이 Engineering

degree를 가지고 있고, 판사 모두 Engineering degree를 가진 변호사 두 명의 자문을 받고 있습니다. 그

래서 ITC에서 소를 재판할 때마다 실제적으로 기술적인 전문 노하우를 사용해서 진행한다고 보시면 되

고요. 저희 ITC에서 다루는 90% 이상의 케이스가 IP와 관련된 것이고 또 무역기밀과 관련된 소도 지금 

증가 추세에 있다고 할 수가 있습니다.

제가 ITC에 15년 전에 처음 왔을 때는 무역기밀 관련된 케이스가 2년에 한 번 정도 있었지만 지금으로

서는 14개 정도가 매년 있는 것으로 증가되기 때문에 이렇게 ITC에서 다뤄지는 무역기밀 케이스는 증

가하고 있다고 할 수가 있습니다. 그 이유는 아무래도 ITC가 빨리 신속하게 처리를 해줘서인 것 같습니

다. 왜냐하면 ITC를 통하면 재판에 가는 게 9개월밖에 안 걸리고 또 기술과 전문 노하우가 있는 판사가 

있고, 또 3개월 정도의 판결을 보통 내는 식으로 일정이 진행이 되기 때문이죠.

판결이 나면 저희 ITC가 또 리뷰를 합니다. 그래서 중립적인 정치성이 배제된 커미션이 있고, 각각 피

고, 원고 증인 3명이 참여를 합니다. 이를 통해서 저희 ITC가 정치로부터 독립적으로 운영될 수가 있고,

정치적인 사안들보다는 어떤 데이터나 경제적인 측면을 충분히 고려해서 결론을 도출할 수 있기 위한 

것입니다. 그리고 이 멤버들도 Engineering degree를 가진 변호사들의 자문을 받습니다. 즉 ITC에서 모

든 프로세스가 끝나면 16명 정도의 Engineering degree를 가진 사람들이 여러분의 케이스를 면밀히 살

펴봤을 것입니다. 그렇기 때문에 오버턴이 되지 않습니다. 제가 거기에 대해서는 조금 자랑하고 싶을 정

도입니다. 번복이 없기 때문에 어떤 연방순회항소법원보다도 저희 퍼포먼스가 더 좋다고 할 수가 있습

니다.

물론 저희가 내는 판결문은 300페이지 정도 돼서 길기는 합니다. 그래서 여러분이 이슈라고 논쟁거리로 

제기하는 것에 대해서 저희가 다 판결문에 씁니다. 물론 배심원을 사용하면 기밀적으로 협의를 해서 답

을 가지고 오지만, 저희가 판결 내는 판결문에 어떤 부분도 다시 리뷰가 가능합니다. 바로 그렇기 때문

에 어떻게 보면 다른 법정지와 대비해서 우리만의 장점이 있는 것 같습니다. ITC가 내는 결정은 연방순

회항소법원에서 꼭 이것을 준수해줄 필요는 없습니다. 그래도 존중을 받는다고 생각이 됩니다. 꼼꼼하게 

모든 사안을 살피고 또 저희가 더 빨리 결론에 다다릅니다. 왜냐하면 미국의 지방법원에서는 법정까지 

가는 데 3년이 걸리기도 하는데 저희는 12개월이면 모든 절차가 신속하게 완료되기 때문입니다.

ITC는 판사의 판결이 나고 나서 ITC 차원에서 결정을 내리지만 그게 번복되는 경우는 별로 없습니다.

그래서 판사가 결정을 하게 되면 그 자체가 커미션 차원에서 최종 결정으로 받아들인다고 보면 됩니다.
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그리고 레이더 변호사님께서 얘기했듯이 합의를 진행하기도 합니다. 저희의 결정은 경제적으로 여파가 

크죠. 왜냐하면, 침해 제품이 미국으로 들어오는 것을 금지시킬 수가 있기 때문에 파급효과가 크다고 볼 

수 있습니다. 바로 그런 것들을 고려해서 미국 ITC에 소를 제기할지 여부를 결정하는 것 같습니다.

◾좌장 : Clark CHENEY 판사님 발표와 관련해서 먼저 Rian KALDEN 판사님께 질문 드리겠습니다.

유럽통합법원에 NPE들이 제소를 한 사건이 어느 정도인지, 또 유럽통합법원이 NPE들에게 선호되는 법

원이라고 생각하시는지 설명해 주시면 감사하겠습니다. 답변 시간은 3분입니다.

◾Clark CHENEY : 저희가 이거 관련해서 통계를 내고 있지는 않아요. 이게 실제 제조업체인지 아니면 

관리업체인지 부분을 통계를 내지는 않는데, NPE 같은 경우에는 보통 조금 부정적인 그런 의견을 받고

는 하는데, 다만 실제 특허를 사용하지 않는데 이것을 판매하는 회사들을 좀 구분할 필요가 있습니다.

그리고 이 특허를 활용해서 돈을 벌어서 이를 연구에 활용하는 경우죠. 이런 경우라면 NPE를 굉장히 

엄격하게 봤을 때는 이걸 NPE라고 부르지는 않습니다마는 그렇습니다. 유럽에서는 에릭슨, 노키아 같은 

경우에 모바일업계에서 큰 기업이었죠. 그런데 이 기업 같은 경우에는 상당히 관심 영역을 넘겨서 모바

일 포트폴리오를 많이 매각하고 있습니다. 그렇게 해서 좀 더 네트워크 쪽에 많이 집중을 하고자 이런 

활동들을 하고 있어요. 그러다 보면 이쪽에 많은 투자를 할 수 있는 여력이 마련되는 것이죠. 그렇다고 

해서 에릭슨, 노키아가 NPE라고 할 수는 없습니다. 그렇기 때문에 NPE의 정의를 어떤 식으로 선을 그

을 것인가를 정할 필요가 있습니다.

또 대학도 있죠. 대학 같은 경우에는 특허 출원하고 등록이 되는 경우도 있고, 그렇게 하고 나서 판매를 

해서 추가적인 연구자금으로 활용하는 경우도 있습니다. 그렇기 때문에 이게 NPE다 아니다 이것을 가

지고 얘기하는 것 자체가 상당히 조심스러운 부분이 있습니다. 다만, 비즈니스 모델로 이것을 활용하는 

그런 기업들 같은 경우에는 굉장히 자금이 적게 있고, 보통 뒤에 등지고 있는 기업이 있고, 그렇게 해서 

최소한의 자금만 들어가서 소송만 하는 그런 기업들이 있습니다. 그러면 만약에 예를 들어 패소를 하게 

되면 굉장히 시간도 많이 썼지만 안타깝게 끝이 나고 소송의 안 좋은 결과가 계속해서 꼬리표처럼 따라

붙게 되고. 그렇다 보니 초기에 합의하고자 하는 노력이 들어가게 되는데요. 다만 UPC 같은 경우에는 

이런 문제가 그렇게 크게 되지는 않습니다. 왜냐하면, 비용의 담보가 들어가기 때문입니다. 그리고 

Cost-shifting이라는 부분이 있기 때문입니다. 항소법원에서 예를 들어 공지의 정보를 가지고 봤을 때 이 

신청인 같은 경우 충분한 자금이 없는 것으로 판단이 된다면 이게 내 자산이다라고 그쪽에서 얘기를 해

주거나 아니면 그쪽에서 비용 담보에 대한 요청을 받아들여야 됩니다. 그렇기 때문에 UPC 같은 경우에

는 미국보다는 아무래도 좋은 포지션에 있다고 생각합니다. 미국은 비용 담보 부분이 없기 때문에 굉장

히 리스크가 크게 되고, 그러다 보면 아무래도 합의를 해야만 하는 그런 상황이 있다 보니 아무래도 

UPC를 좀 더 좋아하는 부분도 있지 않을까 생각됩니다.

◾좌장 : 다음으로 레이더 변호사님께 질문 드리겠습니다. Clark CHENEY 판사님께서 ITC의 장점에 관해 

설명해 주셨는데요. 기업이 미국의 무역위원회와 연방법원 중에서 연방법원을 선택할 때는 어떤 사항을 

고려하는지, 또 어떤 경우에 기업은 무역위원회에 소송하는 것을 더 선호하는지 설명 부탁드리겠습니다.

◾Randall R. RADER : 어디에서 소송을 진행할 것이냐 하는 선택은 세 가지 요소를 중점적으로 보면 되

는데요. 첫 번째는 얼마만큼 시간이 걸리느냐, 두 번째는 얼마만큼 비용이 드느냐, 세 번째는 그 소송에

서 나오는 결과가 전체 국제 마켓에 어떤 영향을 미칠 것인가입니다. 그런 쪽에서 봤을 때 제가 의뢰인
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들에게 ITC가 사실은 시작하기 제일 좋은 곳이라고 얘기하곤 합니다. 한 3~4년 걸리지 않고 한 해 만에 

끝이 나죠. 빨리 끝이 나고 비용도 적게 들고요. 흥미로운 부분이 있죠. 왜냐하면, 앞부분에는 상당히 금

액이 크지만 좀 더 길게 시간을 가져가다 보면 결국에는 내 비용을 아끼게 되는 결과가 나오기 때문에 

ITC는 비용적인 측면에서도 효율적이라고 얘기합니다. 그리고 마켓에 대한 액세스를 금지할 수 있기 때

문에 이 부분에서도 상당히 장점이 있습니다.

또 말씀드리고 싶은 부분은 동시에 지방법원에서도 소송을 해야 한다는 점입니다. 왜냐하면, 이렇게 레

버리지가 ITC에서 나오게 되면 미국의 손해배상법에 따라서 합의를 하는 게 가장 유리하기 때문이죠.

그러니까 일단은 ITC에서 승소를 하고 그다음에 이 결과를 가지고 레버리지를 삼아서 지방법원에서도 

합의를 하는 그런 것을 추천 드립니다.

◾좌장 : Randall R. RADER 변호사님께서 전직 CAFC 법원장과 변호사 경험을 바탕으로 <NPE 소송과 

포럼 쇼핑 현상>에 대해서 발표해 주시겠습니다. 역시 발표 시간은 9분입니다. 부탁드립니다.

◾Randall R. RADER : 제 경험에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 제가 판사직에서 내려오고 나서 굉

장히 중요한 기업의 이사회에 참여했습니다. 거기에서 회사 내 변호사가 굉장히 크게 환호를 하면서 레

이더 전 판사님이 어디서 특허소송을 할지에 대해서 법정지를 정해줄 거라고 얘기하더라고요. 그러면서 

굉장히 드라마틱하게 얘기하더라고요. 그러면서 텍사스라고 생각하는 사람 손들어라, 델라웨어라고 생각

하는 사람 손들어라 이러더라고요. 델라웨어 같은 경우에는 두 번째였어요. 델라웨어에서 오신 분이 계

셔서 말씀드리는데요. 그리고 세 번째로 말씀한 곳이 캘리포니아였습니다.

그런데 제가 어떻게 말씀을 드렸냐면 ‘지금 투표를 상당히 흥미롭게 진행을 해 주셨는데, 제 답은 뒤셀

도르프다’라고 말씀드렸습니다. UPC가 아직 출범을 하지 않았을 때였어요. 그래서 지금이면 UPC로 가

라고 아마 할 거예요. 아니면 한국 특허법원으로 가라고도 얘기를 할 수 있을 겁니다. 영어로 심리를 진

행할 수 있는 옵션이 있으니까요.

여기에서 핵심은 굉장히 빠른 레버리지를 얻을 수 있어야 된다는 겁니다. 그래야 국제적 시장에서 이를 

적용할 수 있다는 것이죠. 그리고 이것을 굉장히 효과적으로 할 수 있는 곳이 UPC일 거고요. 왜냐하면,

여기에서 1년 내에 결론이 나오니까요. 그리고 ITC와 같은 곳도 마찬가지일 것입니다. 비용이 좀 덜 들

어가고, 필요한 것을 얻을 수가 있게 되고. 그런 다음에 텍사스라든지 델라웨어라든지 이런 지방법원으

로 가야 되는 것이죠. 지금 델라웨어 판사분이 계시니까 델라웨어로 가는 걸로 하죠. 그리고 여기에서 

미국의 손해배상법에 따라서 합의를 하면 아주 유리합니다.

제가 특허법 수업을 할 때 학생들에게 하는 얘기가 있어요. 법정지의 선택, 그리고 재판장 혹은 판사의 

선택이라는 것이 굉장히 중요하다, 이게 굉장히 중요한 영역이다. 한국 같은 경우에는 사실 판사를 고른

다는 생각을 안 하잖아요. 하지만 이 부분이 미국에서는 상당히 중요한 전략 중 하나입니다. 예를 들어 

올브라이트 판사에게 가야 한다, 아니면 조던 판사에게 가야 한다 이런 식으로 판사를 선택하는 게 매

우 중요한 전략 중 하나입니다. 법정지뿐만이 아니라 판사도 선택을 하는 거죠. 물론 요즘은 규칙 그리

고 법 등이 변화를 하면서 조금 어려워지고 있습니다마는 늘 그랬습니다. 그것이 조기에 레버리지를 얻

고 이것을 이후에 합의에 활용하는 데 있어서도 매우 중요한 전략입니다.

NPE들에 대해서 말씀을 나누었기 때문에 한 마디 더 드리자면, 60%의 미국 지방법원에서의 소송들이 

NPE 특허관리회사에 의해 제기되었다는 통계가 있습니다. 사실 여기에 이유가 있습니다. 대부분이 아주 

큰 규모의 기업들 간의 경쟁적인 소송이죠. 그런 소송 같은 경우에는 대부분 중재로 갑니다. 왜냐하면,

판사 혹은 중재인도 고를 수가 있고, 준거법도 정할 수가 있고, 시간제한도 둘 수가 있습니다. 예를 들
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어서 판결이 한 9개월 안에 나왔으면 좋겠다, 18개월 안에 나왔으면 좋겠다 이런 것들을 당사자들 간에 

정할 수가 있어요. 그렇다 보니 중재로 가면 좀 많은 장점이 있는 거죠. 그래서 비슷한 수준의 경쟁 기

업들 같은 경우에 많은 경우 중재로 가게 되는 것입니다, 지방법원 쪽으로 가는 것보다는요. 그렇다보니 

대부분의 소송들이 NPE들이 제기하는 것처럼 보이게 되는 결과가 나오는데, 그런 건 아닙니다. 큰 소송

건들, 특히 바이오제약 쪽에서 나오는 그런 소송건 같은 경우 대부분 중재 형식으로 진행되다 보니 그

런 부분이 있습니다. 감사합니다.

◾좌장 : Randall R. RADER 변호사님 발표와 관련해 먼저 Rian KALDEN 판사님에게 질문을 드리겠습니

다. 유럽통합법원의 설립으로 앞으로 유럽 내에서는 더 이상 포럼 쇼핑의 문제는 발생하지 않을 것인지,

여전히 발생할 가능성이 존재한다면 그 이유는 어떻게 설명할 수 있는지 발표해 주시면 감사하겠습니

다. 답변 시간은 3분입니다.

◾Rian KALDEN : UPC 같은 경우 영토 밖에서는 관할권이 없습니다. 그렇다 보니 포럼 쇼핑이 UPC의 

관할권 안에서 제한이 될 겁니다. 독일이 과거에 강력한 소송 국가였기 때문에 유럽에서의 특허 소송들

이 대부분 독일에서 많이 진행됐는데 여전히 계속해서 그렇게 진행되고 있습니다. 하지만 미래는 어떻

게 될지 좀 지켜봐야 할 것입니다. 굉장히 업무량이 과중해지고 있다 보니 아무래도 다른 법원으로 가

는 것이 어쩌면 더 나은 옵션이 될 수 있기 때문입니다. 나머지 유럽 지역 같은 경우에는 앞에서 말씀

드린 것과 비슷합니다. EP라고 한다면 대부분 EPC 국가에서는 많이 조율되어 있고, 그러다 보니 일부 

국가에서 소송을 하고 나머지 부분에서 소송을 하는 그런 문화가 정착되어 있습니다. 그리고 제가 생각

하기에는 현재 시스템이 그렇게 되어 있고요. UPC가 그러한 그런 시스템을 많이 바꿀 것 같지는 않습

니다.

◾좌장 : 다음으로 Clark CHENEY 판사님께 질문을 드리겠습니다. 무역위원회는 거대한 미국 시장을 타

겟으로 하고 있어서 우리 한국 기업에서도 선호를 하고 있는 법원입니다. 1년 이내에 판결이 이루어져 

소송 기간과 비용이 절약된다는 이점은 설명해 주셨는데, 우리 한국 기업들이 ITC를 이용할 수 있는 더 

유리한 절차 등이 있다면 이에 대해 소개해 주시면 감사하겠습니다. 답변 시간은 3분입니다.

◾Clark CHENEY : 여기에 관련돼서 세 가지를 말씀드리고 싶습니다. 왜 ITC가 이렇게 빨리 소를 처리하

는가, 일단 의미 있는 데드라인을 설정하기 때문입니다. 즉 유효한 데드라인이 있다면 재판 기일을 설정

하면 수정하지 않고, 판사가 판결문 내는 거, 또 위원회 차원에서 결정 내는 데드라인들이 바뀌지 않기 

때문에 속도가 붙을 수 있고, 또 회사들이 그에 따라 소송과 관련된 예산을 미리 잡고 화해라든지 다른 

것과 관련돼서도 스케줄을 다 잡을 수가 있는 것입니다.

두 번째는 여러 가지 유예가 있다는 것도 말씀드리고 싶습니다. 그것 때문에 이런 데드라인의 의미가 

더 생기는 거죠. 즉 여러 가지 침해 주장에 대해서 선행기술과 관련해서 이때까지 얘기를 하라고 하면 

지켜야 됩니다. 안 그러면 포기한 것, 즉 waiver 한 걸로 간주하는 것이죠. 그런 식으로 해서 속도를 낼 

수가 있는 것입니다. 데드라인을 지키지 않으면 포기한 것으로 간주하니까요.

세 번째는 적극적으로 판사가 개입을 하는 것입니다. ITC의 판사들은 자기가 맡은 소송에 대해 일반적

으로 화상회의를 관련 당사자와 최소한 한 달에 한 번은 가지게 됩니다. 9개월 내에 재판을 가야 하기 

때문에 시간이 별로 없죠. 그렇기 때문에 화상회의를 활용함으로써 빨리 처리하게 되고 여러 분쟁이 더 

빨리 효율적으로 해결될 수 있다고 봅니다. 이 모든 장점 덕분에 제가 볼 때는 스피드를 가져온다고 말
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씀드리고 싶습니다. 일단 케이스 자체가 빨리 처리된다는 감을 잡으면 여러 가지 것들에 대해서 더 이

상 싸우지 않습니다. 왜냐하면 그럴 시간이 없기 때문입니다. 그렇기 때문에 소가 더 빨리 처리될 수가 

있는 것이죠. 그렇기 때문에 어떤 선순환적인 효과가 있다고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 이런 것 때문

에 케이스들이 빨리 처리된다고 할 수 있습니다.

◾좌장 : 각 패널들의 발표와 답변에 근거해서 추가적인 질문을 드리도록 하겠습니다.

먼저 Rian KALDEN 판사님께 질문 드리겠습니다. UPC의 장점이기도 하지만 또 한편으로 한국 기업들

은 UPC 소송에서 패소할 경우 유럽 전역의 특허권이 무효가 되는 것을 우려하여 소 제기 여부를 고민

하는 것 같습니다. 이에 대해 Rian KALDEN 판사님의 의견을 듣고 싶습니다.

◾Rian KALDEN : 사실입니다. 분명 사실입니다. 긍정적인 부분은 하나의 판결을 가지고 18개 국가에서 

집행 가능하다는 것인데, 반대로 생각해 보면 무효 결정이 한 번 나온다고 한다면 18개국에서 한 번에 

무효가 될 수도 있다는 그런 리스크가 있습니다. 그렇다 보니 가능성을 가지고 선택을 하셔야 되는 것

이죠. 그래서 일부 영역 같은 경우, 특히 제약 같은 경우에는 한 곳에 모든 계란을 담고자 하지 않습니

다. 보통은 특허와 관련해서 옵트아웃을 선택하는 경우가 많습니다. 여기에서 여러 가지 전략들을 적용

할 수가 있고요. 우선은 예를 들어서 UPC에서 어떻게 돌아가는지, 여기에서 판사들이 어떻게 하는지를 

본 이후에 결정하겠다 할 수도 있습니다. 또 우리 법원에서 어떤 재판부와 일을 할 수도 있습니다. 또 

메인 특허 같은 경우에는 국가 레벨에서 다르고 그리고 여기 나와 있는 좀 세부적인 특허들, 작은 특허

들 같은 경우에는 예를 들어서 UPC로 가져가 본다든지 이런 식으로 할 수가 있습니다. 그리고 강한 특

허가 아니라면 아마 UPC에서 하지 않는 게 좋을 것입니다. 강하다면 다른 이야기가 될 것이고요. 그래

서 UPC를 선택하지 않는다면 여러 가지 병렬적인 소송을 진행해야 되니까 아무래도 비용이 많이 드는 

문제는 분명히 있고요. 그렇다 보니 결과적으로 어디에서 밸런스가 맞춰질 것인지 생각할 필요가 있겠

습니다.

◾좌장 : 다음으로 Clark CHENEY 판사님께 질문 드리겠습니다. 2023년도 미국 IP소송 건수를 보면 텍사

스 서부 및 동부뿐만 아니라 델라웨어, 캘리포니아주 등에서도 특허소송이 증가하여 특정 법원으로 IP

소송이 편중된 현상은 많이 완화되어 있는 것 같습니다. 그 이유는 무엇이라고 보시는지 설명 부탁드리

겠습니다.

◾Clark CHENEY : 아주 좋은 질문 감사드립니다. 그런데 일단 Rian KALDEN 판사님에 대한 질문에 대

해서 조금 답변 드리면, 특허가 무효되면 더 이상 주장이 안 되고 주장할 수 없으니까 무효화 되고. 일

단 한번 주장하고 나서 어떻게 되는지 두고 볼 수도 있겠죠. 그런데 어쨌든 여러 가지 소송 처리하는 

것과 관련해서 2017년에 TC Heartland 소송이 대법의 판결을 받았습니다. 그 결과로 지방법원들이 법정

지가 어떤 소에 대해서 적절한 장소인지를 판단하는 게 달라지고 그에 따라서 소송이 가는 곳이 달라지

게 됐습니다. 그리고 텍사스지방법원이 특정 판사에게만 특허권이 가지 않게 로테이션으로 돌리겠다고 

결정하고 난 후 그에 따라 여러 가지가 또 바뀐 부분이 있는 것 같습니다. 대법원이 무엇보다도 포럼 

쇼핑이나 판사 쇼핑에 대해서 우려를 가지고 있는 것 같고, 그에 따라 거기에 대한 대응조치들이 나온 

것 같습니다.

ITC에서도 어떻게 사건이 할당되는지 규칙이 있습니다. 두 명의 판사에 대해서 로테이션으로 배당이 됩

니다. 그를 통해서 문제가 조금 해결되는 경우가 있는데요. 예전에 ITC에 본인이 맡은 특허소송을 무효 
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처리하는 걸로 악명이 높은 판사가 있었는데 저희가 로테이션으로 사건을 맡다 보니 이 판사 차례다 그

러면 커리어가 소장을 들고 빌딩 앞에서 그냥 기다렸습니다. 그러니까 잘 처리하는 택배회사들이 법무

법인이 소를 내면 기다렸다가 다른 판사로 배정받을 수 있게 빨리 들어가서 처리하는 경우를 봤습니다.

그런데 이제 이러한 시스템이 더 이상 없습니다. 즉 더 이상 판사들 중에서 그런 쪽으로 행동하는 분들

이 없기 때문입니다. 지금 ITC는 정말 투명하게 패소와 승소에 대해 웹사이트에 공시하고 있습니다. 그

래서 여러분도 지금 들어가서 어떤지를 보실 수가 있고요. 미국에서는 소프트웨어라든지 웹 기반의 서

비스를 제공하고 있지는 않습니다. 그렇더라도 판사 기록은 볼 수가 있습니다. 그래서 평균치를 볼 수가 

있기 때문에 여러 가지 소송과 관련돼서 결정할 때 도움이 된다고 생각됩니다.

◾좌장 : 다음으로 Randall R. RADER 변호사님께 질문 드리겠습니다. 미국에서 소송할 때 특허권자가 선

호하는 법원과 상대방 피고 측에서 선호하는 법원이 있는지 한번 설명해 주시고 그 이유도 말씀해 주시

기 바랍니다.

◾Randall R. RADER : 그건 어쩌면 논쟁적인 주제일 수도 있겠는데요. 제 생각에는 보통 특정 판사에게 

가는 것과 관련해서 장점이 뭐가 있는지를 볼 때는 결정을 어느 정도 퍼센트로 내리는지를 보는 게 매

우 중요하다고 생각합니다. 그러니까 재판으로 가기 전에 얼마나 빠르게 결정을 내리는 경우들이 많이 

있느냐 이런 것을 보는 것이죠. 그래서 무효를 원하는, 침해를 면하고 싶은 피고들 같은 경우에는 비싼 

재판을 피하기 위해서 이러한 판사들을 선호할 수가 있겠죠. 물론 이와 관련해서 통계들도 있을 것입니

다. 일단 이런 약식판결이 많이 나오는 부분은 텍사스입니다. 텍사스법원 판사 같은 경우에는 재판에 대

해서 중요하게 생각하기 때문에 이런 약식판결 같은 경우에는, 남부의 어떤 젠틀맨이라면 그런 걸 해야 

되는 것이라고 생각을 하는 그런 것 같아요. 또 약식판결이 많이 나오는 지역 같은 경우에는 캘리포니

아라고 볼 수 있습니다. 북부 그리고 남부지방 같은 경우에는 약식판결이 나오는 퍼센트가 높습니다. 그

러니까 심리 들어가기 전에 소송을 종결하게 되는 그런 약식판결이 나오는 경우인 것이죠. 그래서 이런 

약식판결이 몇 퍼센트 정도 나오는지에 따라서 텍사스 같은 경우에는 원고들이 선호하는 곳이고, 캘리

포니아는 피고들이 선호를 하는 곳으로 되어 있습니다.

◾좌장 : 이혜진 판사님께 질문 드리겠습니다. 기업들이 유리한 재판지를 찾아 소송하는 것은 시간적·경제

적 측면에서 수긍할 수 있고, 그 필요에 따라 법원을 선택하고 있는 것으로 보입니다. 관할이 통합된 새

로운 법원이 필요하다고 보는 이유는 무엇인지 설명해 주시면 감사하겠습니다.

◾이혜진 : 기업들이 자신에게 유리한 법원에서 소송을 하는 것은 시간과 경제적 측면에서 당연한 것 같

습니다. UPC 또는 ITC 또는 캘리포니아, 텍사스의 법원을 찾아갈 수 있는 기업은 얼마나 될까요? 저는 

개인적으로 NPE들이나 또는 사내 법무팀을 갖추고 있는 대기업은 가능할 것 같습니다. 반면 중소기업,

스타트업을 포함한 대다수의 기업들은 국제적 IP 분쟁이 발생하는 경우 기업의 생사가 위태로울 정도로 

위험합니다. IP 법률이 세계화되는 경향이 있다 하더라도 국가마다 법률과 절차 등이 달라 당사자들이 

다른 국가에서 소송을 제기하는 건 쉽지 않습니다. 그런데 미국과 유럽 같은 경우에는 굉장히 익숙하겠

죠. 그렇지만 그렇지 않은 나라들의 경우에는 진입장벽이 굉장히 높게 됩니다. IP 분쟁은 여러 국가에서 

동시 다발적으로 발생하는 경우가 많기 때문에 당사자는 이로 인한 시간과 비용을 감당하기 어려울 수 

있습니다.

만약 관할이 통합된 법원에서 중립적이고 예측 가능한 판결이 이루어지면 어떨까요? 저는 기업들이 소
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송으로 인한 시간과 비용, 에너지를 절약하고 R&D 등의 활동을 통해 혁신을 이룰 수 있을 것이라고 생

각합니다. 저는 이런 이유로 통합된 새로운 법원이 필요하다고 보는 것입니다. 이미 미국과 유럽은 큰 

마켓을 담당할 법원을 갖추고 있습니다. 그런데 아시아는 어떤가요?

개인적으로 UPC와 같은 새로운 통합법원의 형태가 아시아에도 가능하다고 생각합니다.

◾좌장 : 예정된 질문과 토론은 이것으로 마무리하고, 혹시 오늘 주제에 대해서 플로어에서 궁금한 사항이 

있으면 질문을 몇 분 받아보도록 하겠습니다. 질문 시에는 소속과 이름, 누구에게 질문하는지 밝혀주시

고 질문해 주시면 감사하겠습니다.

◾청중 : 저는 한국 특허법원의 권보원 판사입니다. 아주 좋은 발표 내용, 토론 내용 감사드립니다. 정말 

많이 배우면서 즐거운 시간을 가졌습니다.

저는 Clark CHENEY 판사님께 웨이버(waiver) 시스템에 대해 질문 드리고 싶습니다. 웨이버 시스템이 

법에 조항으로 명기화 되어 있는지요? 만일 아니라면 기본 법리로 수립하는 데 어려움은 없었는지. 왜

냐하면 포기하라고 했을 때 그래도 판사가 나에게 조금 도움이 되는 쪽으로 판단하지 않을까라고 그런 

느낌을 못 받으셨는지요?

◾Clark CHENEY : 일단 저도 이런 콘퍼런스에서 다른 판사님들과 얘기하면서 많은 것을 배우고 있는데

요. 일단 ITC 같은 경우에는 ｢행정절차법｣이라는 법안이 있고, 거기에 따르면 판사가 여러 절차의 과정

을 관할할 수 있다고 광범위하게 쓰이기는 했지만 그렇기 때문에 여러 가지 것들이 가능하다고 할 수가 

있습니다. 그러니까 한 15년 전에 ITC의 판사들이 소위 말해서 심리 절차를 관할하기 위한 자체 규정들

을 두기 시작했고 그중에 하나가 웨이버 룰, 즉 포기와 관련된 규정이고 지방법원에서도 적용이 되는 

것 같습니다. 즉 미국법의 일부로서 들어갔다라고 할 수가 있고 그에 따라서 근거법이 돼서 ITC 판사들

이 사용할 수가 있고요. 여기에 브루클린에서 오신 판사님도 계신데, 지방법원에서도 어떤 포지션이나 

정보를 특정 기간까지 못 제출하는 경우에 웨이버를 발동시킬 수도 있습니다.

◾좌장 : 답변 감사합니다. 또 질문 받아보겠습니다.

◾청중 : 오늘 노태악 대법관님하고 이혜진 부장님께서 국제재판부와 특별법원에 대해서 얘기를 하셨기 

때문에 그 두 가지 사항에 대해서 조금 더 어드바이스를 받을 게 있는지 Rian KALDEN 판사님하고 

Randall R. RADER 판사에게 간단하게 여쭤보겠습니다. 한국 법원에서 이미 몇 년 전에 가지고 있는 국

제 특별재판부에 대해서 얘기를 나누었습니다. 영어로 심리를 진행할 수 있는 그런 효력들이 있고 또 

여러 가지 다른 절차적인 효력들이 있는데요. 다만 국제재판부에 들어가는 소송건 같은 경우에는 우리

가 원하는 만큼 그렇게 많은 건이 진행되고 있지는 않습니다.

그리고 두 번째로 중요한 부분은 이런 국제재판부 같은 경우에는 예를 들어 아시아 특허법원 같은 경우

에는 한국이 조금 선도적으로 아시아 IP 법원을 만드는 일을 할 수 있을 것 같아요. UPC 같은 그런 통

합법원을 만드는 데 저희가 선도적인 역할을 할 수 있을 것 같은데, 혹시 이와 관련해서 말씀해 주실 

수 있는 부분이 있으시면 두 분께 청해 듣고 싶습니다.

◾Rian KALDEN : 유럽에서는 18개 체약국이 UPC 협정을 만드는 데 50년이 걸렸습니다. 그러니 이게 얼

마나 어려운지 이해가 되실 겁니다. 그리고 정치적인 부분에서 상당히 어려운 부분이 있었는데 바로 그
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게 언어였습니다. 아주 오랫동안 AI가 없었잖아요. 심지어 UPC와 관련되어 있는 여러 가지 사안들이 

종결됐을 때도 지금만큼 AI가 많이 개발되지는 않았었습니다. 그렇다 보니까 언어가 굉장히 중요한 토

픽이었습니다. 번역·통역 관련 비용들 그리고 이와 관련되어 있는 여러 가지 사안들이 매우 중요한 화

두였습니다. 그래서 개인적으로 말씀드리고 싶은 부분이 있는데, 지금은 여러 가지 언어를 사용하는 법

원은 갇혀 있는 상황이라고 생각합니다. 그렇게 되면 가장 효율적인 방식으로 절차가 진행되지는 않는

다고 생각합니다. 하지만 당시에는 이렇게 하는 것이 가장 좋은 방식으로 타협을 하는 것이었습니다. 그

래서 여기에서 사실 어려운 점이 뭐냐 하면 소송을 하려면 판사가 있어야 하는데 그 판사가 여러 언어

를 할 수 있는 사람을 찾기가 어렵다는 것이죠. 아마 아시아도 그럴 것 같습니다. 영어가 아무래도 국제

적인 언어잖아요. 특히 이 기술과 관련해서는 그런데요.

그래서 제가 개인적으로 어드바이스 드리고 싶은 부분은 영어를 유일한 언어로 활용해서 국제재판부를 

진행하면 어떨까 생각이 됩니다. 유럽 같은 경우에는 영국이 브렉시트를 했지만 영어라고 하는 것이 모

두의 모국어가 아니게 되었어요. 다들 비슷한 수준이에요. 그렇다 보니 사실 어떤 면에서는 좋은 부분도 

있습니다. 그리고 독어 같은 경우 몇 명의 판사가 유럽에서 독어를 할까요? 사실 우리의 자원이 한정되

어 있습니다. 그리고 아마 변호사들에 대해서도 동일하게 얘기할 수 있을 것입니다. 여러 국가의 변호사

들이 대리할 수 있도록 하려면 그 언어가 현지 언어로만 되어 있으면 어려움이 있습니다. 그러면 결국

은 국제적이지가 않잖아요. 그리고 예를 들어 한국 같은 경우에는 한국어를 하는 판사를 원할 것이고,

베트남에서는 베트남어를 하는 판사, 변호사를 원할 겁니다. 그래서 이런 소송을 여러 언어로 진행할 수 

있게 되면 이런 어려움이 있는데 영어로만 진행하게 되면 비슷하게 장점·단점을 모두 가지고 있기 때문

에 영어로만 진행하는 것이 어떻겠느냐라고 하는 그런 개인적인 어드바이스를 드리고 싶습니다.

◾Randall R. RADER : 지금 던져야 할 질문은 그럴 만한 가치가 있느냐부터인 것 같습니다. KALDEN

판사님도 말씀을 주셨지만 이런 합의에 이르는 데 어려운 부분은 여러 국가에서 판사를 어떻게 선택할 

것인가에서부터 시작합니다. 그리고 아시아 특허법원이 생긴다고 한다면 이 판결이 각각의 개별 국가에

서도 인정이 되어야 하는데 과연 그렇게 될 것인가, 이 부분이 굉장히 비용도 많이 들고 시간도 오래 

걸리는 그런 과정이 될 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이렇게 할 가치가 있느냐 생각하실 필요가 있을 

것 같습니다. 제 생각에는 물론 장점도 많이 있다고 생각합니다. 어떤 단일 법원이 있어서 여기에서 단

일 결정이 나온다면 물론 장점이 있겠죠. 하지만 그런 장점 혹은 목적의 많은 부분들을 어떤 레버리지

를 하나의 법원에서 먼저 얻은 다음에 그것을 활용을 해서 여러 다른 국가에서 기술분쟁을 합의하는 데 

활용한다면 비슷하게 달성할 수 있지 않을까 생각됩니다. 그런 식으로 지금까지 시스템이 움직여왔고,

상당히 잘 돌아가고 있습니다. 그렇기 때문에 이런 통합법원을 아시아 지역에서 만든다고 하는 것이 정

말로 그렇게 노력을 많이 들일만 한 가치가 있는 일인지에 대해서 한번 생각해 보십사 부탁을 드립니

다.

◾Rian KALDEN : 여기에 대해서 제가 첨언 드리고 싶은 게 있는데요. 유럽연합 안에는 법적인 프레임워

크가 상당히 높은 수준으로 마련되어 있습니다. 예를 들어서 브뤼셀 규정이라든지, 특허와 관련돼 있는 

시행규칙이라든지 이런 것들이 이미 마련되어 있는 상황입니다. 그러니까 유럽연합 내에서 여러 가지 

실질법적인 부분에서 많은 프레임워크가 구축이 되어 있는 상태란 말이죠. 그럼에도 불구하고 이런 하

나의 단일법원을 만드는 과정은 굉장히 많은 노력이 필요한 일이었습니다. 그래서 아시아 국가에서 진

행을 할 때도 이런 많은 노력이 필요할 거라고 생각됩니다. 굉장히 힘든 프로젝트라고 강조 드리고 싶

습니다.
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◾좌장 : Clark CHENEY 판사님, 하시고 싶은 말씀 있으신가요?

◾Clark CHENEY : 국제적으로 경쟁하는 법원이라는 것은 어느 정도 구제책을 제공할지로 결정이 될 것 

같습니다. UPC가 어떻게 보면 좋은 잠재력을 갖고 있는 이유는 구제책 자체를 아주 큰 시장에 대해서 

제공하기 때문이죠. 그래서 그런 것들을 계산하셔야 됩니다. 내가 이러한 통합법을 만들었을 때 해당되

는 마켓 사이즈가 어느 정도고 국제적으로 이게 경쟁력이 있는지를 봐야 될 것입니다. Randall R.

RADER 판사님께서 말씀 주셨지만 현재의 시스템은 꽤 잘 돌아가고 있는 것 같습니다. 제가 맡고 있는 

여러 가지 케이스들도 보면 당사자들에게 어떤 곳에서 소를 진행 중이냐를 묻습니다. 왜냐하면 분명히 

ITC까지 왔다면 다른 곳에서도 소송이 진행되는 경우가 많기 때문이죠. 또 전략적 목표와 다르게 미국 

내에서도 다른 법원으로 가는 것 같습니다. 그래서 통합법원이 있다고 하더라도 소송 당사자들이라면 

해당 소송을 회사의 어떤 문제에 맞춰서 매칭해서 진행할 것이고, 그러면 그런 것들이 통합법원으로 가

서 해결되는 문제들도 있지만 아닌 경우도 있죠. 왜냐하면 회사마다 경제적인 현실이라든지 처한 문제

들이 다 다르니까요.

◾좌장 : 감사합니다. 한정된 시간이 벌써 다 지나간 것 같습니다. 패널분들로부터 마무리 말씀을 듣는 것

으로 해서 1세션은 마치도록 하겠습니다. 먼저 이혜진 판사님부터 부탁드립니다.

◾이혜진 : 10회째를 맞이해서 국제 특허법원 콘퍼런스에 참가해주신 여러 패널 여러분 감사드리고요. 또 

이 자리에 귀한 시간을 내주신 참석자 여러분께 깊이 감사드립니다. 저는 1회부터 지금 10회까지 항상 

콘퍼런스에 참석해 왔던 것 같습니다. 그럴 정도로 우리 특허법원의 지킴이라고 할 수 있을 것 같아요.

저에게는 개인적으로 꿈이 있습니다. 아마도 새롭고 혁신적인 법원을 만들어가는 데 우리 패널 여러분

들과 여기 참석하신 분들이 다 함께하지 않을까 이런 생각을 하게 됩니다. 감사합니다.

◾Rian KALDEN : 감사합니다. 지금 패널인 제가 굉장히 많은 감명을 받았는데 여러분도 그러셨으면 좋

겠습니다. 이런 국제적인 콘퍼런스에 참여를 하게 되면 매번 배우는 것들이 많다는 것이 매우 인상적인 

부분이고 이런 자리가 매우 가치 있다고 생각합니다. 그래서 이러한 콘퍼런스들이 열리는 것이겠죠. 한

국의 특허법원께 이런 콘퍼런스를 마련해 주셨다는 것에 대해서 감사드리고 다음 세션에도 참여하고 싶

습니다. 많은 기대가 됩니다. 언제나 새로운 것들이 있습니다. 심지어 굉장히 많은 경험을 가지고 많은 

콘퍼런스에 가는 사람들이라 하더라도 언제나 새로운 것들을 배울 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이런 

콘퍼런스를 계속해서 주최해 주십사 부탁드립니다. 그리고 이렇게 초청해 주셔서 감사드립니다.

◾Clark CHENEY : 저는 법학자이기도 하지만 무역도 다루고 있는데요. 10년 전에 제가 미국 무역대표부

에서도 근무했습니다. 그 당시에 아주 중요한 무역협정을 한국과 체결했는데요. 미국에서는 코러스라고 

부릅니다. 조금 조크도 들어가 있는데, 코러스는 말이 아시겠지만 사람들이 같이 합창하는 것을 의미하

죠. 그런데 KOREA+US 약자를 합치면 또 코러스라고 발음할 수도 있습니다. 그래서 제가 무역협정 일

을 하면서 한국이 이룬 경제 기적에 대해서 쓰기도 했는데요. 한국에 직접 와서 한국이 무엇을 이뤄냈

는지도 직접 제 눈으로 보고, 특히 그것을 이룩하는 데 특허가 도움이 됐다는 것도 생각해 보면, 또 한

국, 미국의 어떤 유니크한 관계를 생각할 때 이렇게 초대해 주신 거 감사드리고, 점심시간에도 이러한 

대화를 계속 나누고 이틀 동안 또 좋은 대화 있기 바랍니다. 초대해 주셔서 다시 한 번 감사드립니다.
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◾Randall R. RADER : 기술적인 법원과 관련되어 있는 개발 과정에 대해 얘기하고 싶습니다. 미국 같은 

경우에는 특허와 관련되어 있는 전문성을 가진 법원들을 마련했는데 이것이 한국과 일본과 같은 그리고 

베트남, 태국과 같은 국가들로 많이 퍼져나갔습니다. 대만도 있었고요. 그리고 이런 노력이 중국까지도 

번져갔습니다. 20년~30년 정도의 시간 동안 여러 국가들이 서로에게서 배움을 얻어갔습니다. 그런 배움

을 통해 법원에서 어떤 특정한 전문성을 가지고 기술소송을 다룰 수 있도록 했습니다. 앞으로의 10년,

20년의 기간은 협력의 시간이 되지 않을까 생각합니다. 이런 법원들이 서로 함께 일을 하면서 각각 일

하는 것을 지켜보면서 배움을 얻는 그런 시간이 될 거라고 생각합니다. 그런 배움을 통해 이러한 소송

들을 어떻게 진행하면 좋을까를 생각하게 되는 그런 기간이 될 거라고 생각합니다. 지난 5~10년 사이에 

이런 움직임이 이미 시작되었다고 생각되고, 그러니까 UPC라고 하는 쪽으로 발전이 되었다고 생각되고,

그래서 UPC가 어떤 식으로 이런 기술법원에 많은 영향을 줄지에 대해서도 많은 기대가 됩니다.

그런데 여러분께 정말 말씀드리고 싶은 부분은 협력을 통해서 서로에게서 계속해서 배우셨으면 좋겠다

는 점입니다. 그리고 서로에게 영향을 끼쳤으면 좋겠습니다. 판사들이 서로를 알고 또 서로 이야기를 함

으로써 이러한 과정을 훨씬 더 개발할 수 있을 거라고 생각합니다. 그렇게 하면 사법 성과 부분에서도 

많은 개선이 있을 거라고 생각합니다. 3~40년 전에 이미 시작했습니다마는 이제 기대치를 맞출 수 있게 

된 수준이 됐잖아요. 그러다 보니 좀 더 높은 수준의 어떤 사법 성능 수행을 기술 부분에서 하기 위해

서는 이러한 노력이 지속되어야 된다고 생각합니다. 감사합니다.

◾좌장 : 이것으로 1세션을 마치도록 하겠습니다. 귀중한 발표하여주신 패널분들께 다시 한 번 감사의 박

수 부탁드리겠습니다.
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SESSION 2

균등론 : 특허권의 실질적 보호를 위한 각국의 이론과 실무

◾사회자(한지윤) : ｢2024 국제 특허법원 콘퍼런스｣ 2세션을 시작하겠습니다.

이번 세션에서는 특허권의 실질적 보호를 위한 각국의 이론과 실무를 균등론의 관점에서 조망해보는 시

간을 갖도록 하겠습니다.

특허법원 정택수 고법판사님께서 이끌어 주시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다.

◾좌장 : 안녕하세요. 방금 소개받은 정택수 판사입니다. 2세션 진행을 맡게 돼서 참 기쁘고 영광스럽게 

생각합니다.

이번 세션 주제는 ‘균등침해’에 관한 것입니다. 이 주제는 실무상으로 정말 중요하다고 할 것인데요.

함께 이야기 나눠보실 패널들을 소개해 드리겠습니다.

먼저 일본의 지식재산고등재판소 Kenji AMANO 판사님이십니다.

유럽통합특허법원의 제2항소법원의 재판장이신 Rian KALDEN 판사님이십니다.

잉글랜드 웨일즈 상급법원의 Richard MEADE 판사님이십니다.

미국 연방순회항소법원 전 법원장이셨던 Randall R. RADER 판사님이십니다.

싱가포르대법원 소속 고등법원 판사님이신 Valerie THEAN 판사님이십니다.

마지막으로 대한민국 특허법원의 김기수 판사님이십니다.

우리가 살다 보면 때로는 버리고 가야 할 게 많은데, 우리 몸에도 건강과 피부 미용을 위해서 꼭 버려

야, 수시로 버리고 가야 될 게 있어요. 그게 뭘까요? 바로 각질입니다.

저희가 가상 사례를 하나 준비해 봤어요. 레퍼런스북 117쪽입니다.

이게 뭐냐 하면 마이크로커터가 형성된 각질제거기라는 명칭의 특허발명에 관한 가상 사례인데요. 여기

서 원고의 특허발명은 마이크로커터가 중요한데, 특징이 뭐냐 하면 그 형상이 2개의 원형 일부가 서로 

겹쳐지면서 가운데가 오목한, 쉽게 말해 표주박 형상이라고 생각하시면 되는데 이렇게 한정이 돼 있고

요. 그런데 피고 제품의 마이크로커터 형상은 보시다시피 그냥 원형입니다. 왼쪽 게 원고 특허발명, 오

른쪽 보시는 게 피고의 제품입니다. 어두운 색깔로 표현된 면 부분이 커터입니다. 그래서 특허발명의 경

우에는 절삭이 시작되는 2개 지점이 있어서 비교적 넓은 면적을 절삭할 수가 있고, 특히 중간에 약간 

오목한 부분에 의해서 추가적으로 또 절삭 효과를 낼 수 있는 게 특징입니다. 그리고 이 사례에서 이런 

표주박 형상이나 원형이나 이런 마이크로커터라는 것은 각질제거기에서 없었던, 종래 기술은 없었던 것

입니다.

좌장 정택수  - 특허법원 고등법원판사

패널

Kenji AMANO - 일본 지적재산고등재판소 판사

Rian KALDEN - 유럽통합특허법원 항소법원 재판장

Richard MEADE - 영국 잉글랜드/웨일즈 상급법원 판사

Randall R. RADER - 미국 연방순회항소법원 전(前) 법원장, 레이더그룹 설립자

Valerie THEAN - 싱가포르 고등법원 판사

김기수 - 특허법원 고등법원판사
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이제 설문 드립니다. 이런 사안이라면 이런 특허발명을 피고 제품이 균등침해한다고 보이십니까?

그리고 반대로 오히려 특허발명이 원형이라고 하면, 그리고 피고 제품이 표주박 형상이라고 할 때 그럴 

경우에는 균등침해가 될까요?

화면에 설문조사 QR코드와 웹주소가 있습니다. 가지고 계신 휴대폰으로 접속해서 눌러보실 수 있고 쭉 

눌러서 나오는 화면에서 스크롤 해보시면 정답을 두 번 누르게 돼 있어요. 설명 드린 이 사안과 거꾸로 

본 사안에서 어떻게 답이 될지 한번 눌러봐 주세요. 질문마다 마음이 가는 결론에 클릭 부탁드립니다.

그리고 중간에 결론이 바뀌시면 얼마든지 눌렀던 부분을 다시 눌러서 취소하고 새로 누르셔서 답을 고

칠 수 있습니다. 그리고 세션 마지막에는 패널들께도 아무런 부담이 없는 아주 직관적인 의견을 청해 

듣도록 하겠습니다. 무엇보다도 청중 여러분의 결론이 어디로 가실지, 또 팽팽할지 정말 궁금합니다. 세

션 진행되는 동안 가벼운 마음으로 클릭해 주시고, 다만 한 가지 주의사항이 있습니다. 이건 오로지 그

냥 흥미를 돋우고 오후의 졸음을 쫓아보고자 하는 차원이니까 절대 심각한 고민 또 토론 이런 거 삼가 

주세요.

그러면 패널들의 발표 듣는 시간으로 들어가겠습니다.

사전에 저희가 8개의 세부 질문을 준비해 드렸고 그에 대해서 바쁜 와중에도 패널들이 정말 성실하게 

답변해 주시고 프레젠테이션 자료도 준비해 주셨어요. 상세한 답변 내용은 참고하시는 레퍼런스북에 있

으니 살펴봐 주시고, 오늘은 시간 관계상 질문을 2개씩 그루핑 해서 4개의 파트로 나누어서 질문 드릴

까 합니다. 질문 답변 순서는 일본, 영국, 미국, 한국 순으로 생생한 발표를 듣겠습니다.

그리고 Rian KALDEN 판사님하고 Valerie THEAN 판사님께서는 프레젠테이션 자료를 준비해 주셨습

니다. 이것은 사이사이에 발표를 청해 듣도록 하겠습니다. 무엇보다도 이렇게 고견을 청해 들으면서 한

정된 시간밖에 말씀을 못 드리게 된 것 정말 아쉽고, 패널들께서 그 점에 대해서 깊이 양해해 주시기를 

부탁드립니다. 그리고 청중 여러분도 나중에 다 들으시고 질문이 있으실 텐데, 그것은 마지막에 모아서 

듣도록 하겠습니다.

그러면 시작하겠습니다. 드디어 파트1 질문입니다.

패널들께서는 귀국의 균등 테스트를 소개해 주시고 그 테스트에서 설정하고 있는 각 판단 단계의 의미

를 사례나 판례로 설명해 주시기 바랍니다. 그리고 그 균등 테스트가 구성요소 대비방식과 발명 전체 

대비방식 중 어느 것에 더 가까운지를 이와 관련한 판례를 소개하면서 설명 주시기 바랍니다. 답변 시

간은 각 4분씩 드립니다. 먼저 일본의 Kenji AMANO 판사님 부탁합니다.

◾Kenj i AMANO : 안녕하세요. 일본 판사 Kenji AMANO입니다.

어떤 법률이 균등론과 관련돼서 존재하는 것은 아니지만 제가 책자에도 썼듯이 98년도에 대법원 판례가 

나오기는 하였습니다. 그리고 이것은 미국법의 영향을 받은 것인데요. 피고가 다섯 가지 요건을 충족하

면 피고 제품을 균등에 따라 침해로 간주하는 것이 되겠습니다. 그러니까 침해대상제품이나 방법에 결

여된 청구범위의 구성요소가 특허발명의 본질적인 부분이 아니어야 되고, 두 번째는 결여된 청구범위의 

구성요소가 침해대상제품이나 방법의 대응 구성요소로 치환되면 특허발명의 목적을 달성할 수 있고 동

일한 작용효과를 나타내야 하고, 세 번째는 통상의 기술자가 결여된 청구범위 구성요소를 침해대상제품

이나 방법의 대응되는 부분으로 치환한다는 생각을 하는 것이 침해행위 당시에 용이해야 할 것이고, 네 

번째는 특허출원 당시 선행기술과 동일하지 않았거나 선행기술로부터 생각해내는 것이 쉽지 않아야 할 

것입니다. 다섯 번째는 특별한 사정이 없어야 합니다. 그게 첫 번째 질문에 대한 답이고요.

두 번째 질문과 관련해서는 대법원 판례가 2016년에 마카칼시톨 케이스라는 것이 나왔습니다. 제가 이

것도 책자에 썼는데요. 시간이 없기 때문에 일단 여기에서는 발명의 콘셉트를 보는 것이 모든 발명을 
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구성하는 요소들을 보는 것은 아닙니다. 전체적인 측면에서 발명 전체를 대비하는 방식이다라고 할 수 

있겠습니다. 그래서 구성요소 대비방식이냐, 발명 전체 대비방식이냐 하면 발명 전체라고 하겠습니다.

여기까지입니다. 감사합니다.

◾좌장 : 이어서 영국의 Richard MEADE 판사님 부탁드립니다.

◾Richard MEADE : 저도 이렇게 콘퍼런스에 오게 돼서 영광인데요. 세 번째로 참여하는데, 실제 제가 

참여한 것은 이번이 처음입니다. 아주 중요한 특허법에 대한 사안을 다룰 수 있게 돼서 영광입니다.

제가 보기에 이것은 국제적으로 서로 다른 접근방법을, 관할권을 비교해 보는 데 있어서 흥미로운 것이

고, 피고와 원고 측의 입장을 비교하는 데도 재미있는 개념이라고 생각됩니다.

영국에서는 2017년 Actavis 판결에서 균등론이 인정되었는데, 제가 책자에도 설명을 드렸습니다. 그에 

따라서 별도의 어떤 법리로 균등론을 처음으로 인식하기 시작했는데요. 균등론에 대한 침해를 보기 위

해서는 일단 청구항의 문언적 의미가 무엇인지를 먼저 봅니다. 그러면서 변형된 요소가 세 가지 질문을 

통해서 사실상 동일한 결과를 달성하는지를 보는데, 이것에 대해서는 제가 굳이 읽지는 않겠습니다. 그

래도 간략하게 설명을 드리면, 발명된 핵심적 요소가 작동하는 방법이 동일한지, 두 번째는 통상의 기술

자가 그것을 봤을 때 작동하는 방법이 동일하다고 생각할 수가 있는지를 보는 거고요. 세 번째는 특허

권자가 해당 청구항의 문언적 의미를 엄격히 준수한 것이 필수 요건일 것을 의도했다고 결론을 내릴 수 

있는가를 보는 것인데, 이런 것을 기준으로 실질적으로 균등론에 의한 침해가 성립되는지를 판단하는 

것입니다. 그래서 청구항을 구성한 요소별로 본다고 할 수 있습니다. 이것이 등가가 되는 어떤 균등론으

로 침해가 있는지 보기 위해서 구성요소별로 보면서 전체 발명의 본질적인 부분을 판단하는 것인데요.

그래서 element by element로 보면서 element가 존재하는지를 확인하지만 그래도 전체적으로 본질적인 

요소를 기준으로 해서 일관성 있는 방법으로 접근한다고 정리하겠습니다. 이것이 영국 측의 1번과 2번

에 대한 답이 되겠습니다.

◾좌장 : Richard MEADE 판사님 감사합니다. 제가 하나 여쭤보고 싶은 게 Actavis 판결 이후에도 

improve 판결의 목적론적 해석, 그러니까 기본 큰 틀은 그대로 유지하면서 균등을 모색하고 있다 이렇

게 이해하면 됩니까?

◾Richard MEADE : 아주 좋은 질문입니다. 답변은 근본적으로 예스라고 드릴 수 있겠습니다. 항상 세 

가지 질문을 가지고 접근했다고 할 수가 있습니다. 물론 이게 법의 일부로서 의무적으로 적용되는 것은 

아니었지만 통상적으로 그렇게 접근을 했던 것이죠. 그래서 Amgen건 대법원 판례에도 그것이 적용되고 

또 대법원이 ‘Actavis - Eli Lilly’ 케이스에도 적용한 것입니다. 물론 본질적인 질문을 균등론에 적용해

서 다르게 접근하겠지만 핵심 요소들은 improve와 관련돼서 90년대부터 계속 동일하게 유지가 됐다라

고 볼 수가 있겠습니다.

◾좌장 : 이어서 미국의 Randall R. RADER 판사님 부탁드립니다.

◾Randall R. RADER : 미국 같은 경우에는 좀 단순한 테스트를 활용하고 있어요. 실질적으로 동일한 기

능이 있는지 그리고 이 결과가 동일한지를 양 제품 간에 확인을 합니다. 이건 결국 실질적으로 동일한 

방식으로 어떤 결과 그리고 기능이 나오느냐라는 거, 그러니까 이 결과라고 하는 것이 거의 언제나 동
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일한가 이것을 보는 것입니다. 젠킨슨 케이스에서 나왔던 내용이기도 합니다. 균등론을 다시금 봤던 그

런 케이스였죠, 근간을 살펴봤던 케이스였습니다. 그리고 청구가 되어 있는 발명이 새로운 기술이 있는 

이후에는 어떻게 보호할 것인가와 관련되어 있습니다. 이런 새로운 기술이 발명되게 되면 청구항의 내

용이 바뀔 수가 있는데요. 그러면 여전히 발명한 것을 보호할 수 있느냐 하는 문제가 제기되죠. 청구항

이 새로운 기술이 나온 이후에 변화했는데 여전히 보호할 수 있느냐. 그래서 저희는 이것을 element by

element 기준으로 진행을 하고 있습니다. 요소별로 보고 있고, 여기에는 약간의 모순이 있긴 합니다. 왜

냐하면 혹시 빠진 요소가 없는지를 봐야 하기 때문입니다. 그런데 사실 균등론이라는 테스트 자체가 이

런 요소가 청구항에서 빠지는 게 있는지 없는지를 보는 것이다 보니까 이게 약간의 모순이 있습니다.

그렇기 때문에 구성요소별로 보는 이런 접근법 같은 경우에는 미국법에서 한 기능을 수행하고 있고, 이

것이 결국은 균등론의 질문을 결국 사실에 대한 질문으로 바꾸는 것입니다. 글을 통해서 배심원이 이를 

볼 수 있게 하는 것이죠. 그리고 이것을 또 법적인 지문으로 바꾸어서 어느 정도 부분에 있어서는 판사

가 결정을 내리도록 하는 것입니다. 그리고 대부분에는 약식판결로 결정이 나게 되고 구성요소별로 보

게 됩니다. 일단 결과적으로는 이런 방식이 실질적으로 크게 다르지 않다라고 하는 내용들을 보게 됩니

다. 감사합니다.

◾좌장 : 이어서 한국의 김기수 판사님 부탁드립니다.

◾김기수 : 질문 감사드립니다. 여기에 한국의 균등론에 대해서 매우 잘 아시는 분들이 앉아 계실 것 같습

니다. 그렇지만 오늘 다른 패널분들과 함께 일본, 미국, 영국 그리고 또 유럽의 여러 나라들의 균등 테

스트와 우리나라의 균등 테스트를 비교하면서 들어보면 굉장히 재미있지 않을까라는 생각이 들고, 우리

의 균등론에 대해서 다시 한번 좀 생각하면서 반성도 하고 또 어떤 점을 더 개선할 수 있을지 고민도 

할 수 있는 좋은 시간이라고 생각됩니다.

한국의 균등론은 다 아시다시피 특허발명과 사실상 동일한 기술사상의 핵심과 작용효과를 가지면서도 

일부 구성요소의 매우 사소한 변경을 통해서 특허권을 무력화시키는 걸 방지하여 특허권을 실질적으로 

보호하기 위해서 만들어진 판례이론입니다. 따라서 균등침해에 해당하기 위해서는 특허발명과 침해 제

품이 기술사상의 핵심이 동일해야 되고 이것을 우리는 과제 해결원리의 동일성이라고 부르죠.

두 번째로 작용효과가 동일해야 되며, 세 번째로 특허발명의 구성요소를 침해 제품과 같이 변경하는 것

이 통상의 기술자에게 자명해야 됩니다. 이것을 우리가 균등의 적극적 3요건이라고 하죠. 그러나 이와 

같은 기술사상과 작용효과의 측면에서만 균등침해의 요건으로 고려한다면 경우에 따라서 애초부터 공중

의 영역에 있었던 기술까지 균등의 범위를 확장하는 그런 결과가 될 수도 있습니다. 또는 침해 제품의 

변경된 구성요소와 관련된 청구범위 한정 사항을 무시하는 결과가 될 수도 있어서 출원경과나 청구범위 

한정 사항을 신뢰한 제3자 이익을 침해하는 결과가 될 수도 있습니다. 따라서 이러한 공공의 영역의 관

점, 그리고 청구범위의 한정 사항에 대한 제3자의 신뢰라는 어떤 법률적 관점에서 균등의 성립을 제한

하는 그런 요건이 필요합니다.

이러한 측면에서 우리 균등 판례이론은 자유실시기술이 아닐 것, 그리고 의식적으로 제외한 구성이 아

닐 것이라는 두 가지 균등의 소극적 요건을 제시하고 있습니다. 즉 균등의 범위는 출원 시 공지기술이

나 공지기술로부터 쉽게 도출할 수 있는 기술, 즉 자유실시기술에까지는 미치지 못하고 특허권자가 출

원 경과에서 보정 등 청구범위의 구체적인 한정 사항을 통해서 의식적으로 제외한 기술에까지는 미치지 

못한다는 의미입니다. 균등침해 여부를 구성요소 대비방식으로 판단하는지, 발명 전체 대비방식으로 판

단하는지는 다소 까다로운 질문이긴 합니다. 기본적으로 균등론은 구성요소 완비의 원칙을 전제로 합니
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다. 이 말은 특허발명의 구성요소와 변경된 구성요소가 균등한지 여부를 판단한다는 의미입니다. 침해 

제품에 특허발명의 구성요소에 대응되는 구성이 존재하지 않을 경우에는 균등침해가 성립할 여지도 없

습니다. 이와 같이 균등의 판단 대상이 특허발명의 구성요소와 변경된 구성요소의 균등 여부라는 측면

에서는 구성요소 대비방식이라고 설명할 여지도 있습니다.

그러나 구체적인 균등의 판단 과정에서는 특히 균등의 첫 번째 요건인 과제 해결원리의 동일성 또는 기

술사상의 핵심의 동일 여부를 판단함에 있어서는 발명 전체의 관점에서 과제 해결원리 또는 기술사상의 

핵심을 파악하게 됩니다. 따라서 과제 해결원리의 대비 단계에서는 발명 전체 대비방식을 사용한다고 

설명할 수 있겠습니다. 감사합니다.

◾좌장 : 그러면 파트2로 넘어가서 패널들께 질문을 또 드리겠습니다.

균등 테스트에서 작용효과의 동일성에 관한 판단 단계와 과제 해결원리의 동일성에 관한 판단 단계의 

판단 순서가 어떤지 설명해 주시고, 균등 여부를 판단할 때 통상의 기술자의 지식과 기술 수준을 고려

하는지, 고려한다면 어떤 요건과 관련해서 고려하는지, 이때 통상의 기술자의 기술 수준은 그 판단할 때 

기준 시점이 언제인지, 이 부분에 대해서 설명 부탁드리겠습니다. 답변 시간은 각 3분씩입니다. 일본 아

마노 켄지 판사님 부탁합니다.

◾Kenj i AMANO : 첫 번째 질문은 별도의 스텝을 통해서 문제 해결을 하게 하느냐, 결과를 보느냐를 물

어보신 것 같은데요. 제가 답변 드렸듯이 첫 번째로 보는 것은 발명의 본질적인 부분이 무엇인지를 먼

저 살펴보고, 두 번째는 제품의 Function과 Effect에 대해서 보는 것입니다. 그러니까 발명의 Function과 

Effect를 제품이 누리느냐를 별도로 보는 것이죠. 그런데 서로 많이 상관관계가 있다고 할 수가 있기 때

문에 1번이 충족되면 보통 두 번째 요건도 충족된다고 볼 수가 있고요. 세 번째 요건에서는 관련된 제

품이 쉽게 제작될 수 있는지를 보는 것입니다. 그러니까 침해가 조장된 날짜를 기준으로 하는 거고요.

네 번째로는 특허 출원 당시에 침해 대상 제품이 퍼블릭 도메인에 있는가를 따지게 됩니다. 이게 제 답

변이 되겠습니다.

◾좌장 : 이어서 Richard MEADE 판사님 부탁합니다.

◾Richard MEADE : 감사합니다. 우선 세 번째 질문과 관련해서는 결과와 그것을 달성하는 방법이 첫 번

째 말씀드린 Actavis 판례에서 같이 고려된 것이고요. 그런 측면에서 Kenji AMANO 판사님이 한 얘기

에 동의합니다. 즉 이러한 요건들이 서로 너무 밀접하기 때문에 분리하기가 어렵죠. 그런데 독트린 측면

에서는 두 가지를 Actavis 첫 번째 1번과 같이 해서 고려한다고 할 수 있습니다.

그다음에 균등론을 판단하는 시점과 관련해서는 특히 무엇보다도 균등에 의한 침해가 일어나는지를 판

단하는 데 중요한데요. 영국법에 따라 일단 특허의 유효성과 의미를 출원일을 기준으로 보기는 합니다.

그런데 그것을 무조건 적용하는 것은 아니고 유럽이나 영국의 특허법을 보더라도 DOE를 적용할 때 침

해 시점에서 정보를 고려하자고 본 것은 여러 가지 특허권자에게 피해가 갈 수 있다고 생각을 하는 것

입니다. 그렇기 때문에 DOE와 관련해서는 영국에서는 일반적인 통상의 기술자가 예를 들어 침해 제품

의 변형이 작동하는지를 생각할 수 있는지, 그리고 출원된 날짜 기준으로 그 정보를 몰랐더라도 그렇게 

생각할 수가 있는지, 그리고 일반적인 특허일을 기준으로 지식을 가지고 작동할 수 있는지를 봅니다. 그

래서 균등론과 관련돼서 기술이 특허 출원 후에 개발된 기술이라도 고려할 수 있도록 하는 것입니다.

즉 특허일을 기준으로 DOE를 적용하는데, 변형과 관련된 것으로는 예를 들어 통상의 기술자에게 침해 



2024 International IP Court Conference | 58

기준으로 정보를 줬을 때 그것을 사용할 수 있느냐 기준으로도 판단하는 것입니다.

◾좌장 : 이어서 미국의 Randall R. RADER 판사님 부탁합니다.

◾Randall R. RADER : 침해 제품 혹은 공정을 청구항의 문언과 비교를 합니다. 그리고 기본적으로 이 

침해 제품이 실질적으로 동일한 방식을 사용해서 동일한 문제를 해결하고 있는지를 봅니다. 대부분의 

경우 이 이슈는 미국 법원에서 결정이 되는데 약간의 예외가 적용됩니다. 균등 침해가 있는지 여부가 

부분이 될 텐데요. 일단은 기본적인 예외 부분이라고 한다면 이 출원경과금반언의 원칙일 것입니다. 지

금 특허 출원 청구항 내용에 대해서 선행기술을 피하기 위해서 정정을 한 경우라면 이미 이러한 과정에

서 포기한 내용에 대해서 다시 캡처를 하는 것은 불가능합니다. 그러니까 선행기술과 관련되어 있는 독

트린이 적용되는 것이죠. 이미 특정한 소송물에 대해서 포기를 한 부분이 있다고 한다면 이 부분은 다

시 DOE를 활용해서 캡처를 할 수는 없다라는 그런 규칙인 것이죠. 그리고 침해 당시를 기준으로 분석

을 시행합니다. 그러니까 이 시점이라고 한다면 침해 시점 이후가 되겠죠.

◾좌장 : 마지막으로 김기수 판사님.

◾김기수 : 질문 감사드립니다. 답변들을 들어보니까 사실 일본의 실무가 한국과 굉장히 비슷하다는 생각

을 하게 되었습니다. 일단 한국에서도 작용효과의 동일성에 대한 판단 단계 외에 과제 해결원리의 동일

성을 판단하는 단계가 더 있습니다. 특허발명과 침해 제품의 작용효과가 동일하더라도 그것이 다른 과

제 해결원리에 기초한 경우라면 두 발명이 기술적 관점에서 균등하다고 보기 어렵기 때문입니다. 균등

의 다섯 가지 요건 중에 아까 말씀드린 적극적 세 가지 요건은 서로 독립적인 요건이기 때문에 판단의 

어떤 논리적인 순서가 있다고 보기는 어렵습니다. 다만 실무적으로는 과제 해결원리의 동일성, 작용효과

의 동일성 그리고 변경의 용이성 순서로 판단하는 것이 일반적입니다. 한국에서 균등 여부를 판단할 때 

통상의 기술자의 기술 수준을 고려하게 되고, 이는 특별히 균등의 세 번째 요건 변경의 용이성 요건과 

자유실시기술이 아닐 것이라는 요건과 관련해서 중요한 의미를 가집니다.

변경의 용이성과 관련해서 우리는 통상의 기술자의 기술 수준을 침해 시로 볼지, 출원 시로 볼 것인지

에 대해서 종래 논의가 있어왔는데, 최근 대법원 판결에 의해서 침해 시를 기준으로 한다는 것을 명확

하게 공표를 했습니다. 균등의 네 번째 요건은 자유실시기술이 아닐 것인데, 자유실시기술, 공지기술이

나 공지기술로부터 쉽게 도출할 수 있는지 여부는 출원 시를 기준으로 판단하게 됩니다. 감사합니다.

◾좌장 : 이어서 Rian KALDEN 판사님으로부터 유럽 균등론에 관한 프레젠테이션을 듣는 시간을 갖겠습

니다. Rian KALDEN 판사님 부탁드리겠습니다. 발표 시간은 15분입니다.

◾Rian KALDEN : DOE와 관련해서 최대한 중요한 유럽에 있는 관할권들을 보도록 하겠습니다. 하지만 

일단은 중점적으로는 어떤 공통점이 있는지를 많이 보도록 하겠습니다. UPC가 앞으로 어떤 방향으로 

갈지를 보여주는 사례가 될 수 있으니까요. 사실은 UPC 차원에서 DOE를 아직 확립을 하지 못했기 때

문에 이런 여러 가지 사례를 살펴보면 도움이 될 것 같습니다.

균등이라고 하는 것은 청구항을 어떻게 구성하느냐의 문제입니다. 그리고 특허 보호 범위는 선행기술 

수준에 대한 기여도와 일치해야 합니다. 결국 이것은 유럽 EPC 제69항에 적용이 되어 있는 내용입니다.

그리고 이를 해석하는 데 있어서도 매우 중요한 부분이죠. 그리고 이것이 굉장히 다르게 적용되는 부분
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이 있는데, 유럽 대륙 부분과 그리고 영미법계에는 이러한 내용이 굉장히 다르게 적용되고 있습니다. 이

제 영국 같은 경우에는 영미법계로서 문언에 많이 집중을 하고 있습니다. 하지만 독일이라든지 다른 국

가들에서, 네덜란드 같은 그런 국가들에서는 이런 발명의 콘셉트에 대해서 상당히 중요하게 생각을 하

고 있습니다. 그래서 이런 설명 내용, 그러니까 명세서에서 나오는 내용들에서 어떤 의미를 가지고 있는

가를 많이 보는 그런 경향이 있습니다. 그래서 이런 내용들을 함께 해석을 하게 됩니다. 그리고 저희가 

이런 해석을 위한 프로토콜을 마련했는데, 제69조를 위해서, 내용을 보시면 특허권자에 대한 공정한 보

호와 제3자에 대한 합리적인 수준의 예측 가능성 사이에 균형을 맞춰야 된다고 얘기하고 있습니다.

두 가지 단계의 접근법을 활용하여 보호 범위를 결정을 하는데, 첫 번째는 일단 문언상으로 해석을 하

는 것이고 목적론적으로 해석을 하는 것입니다. 통상의 기술자의 관점에서 우선 기준으로 봐야 되고, 각 

요소의 기술적인 기능을 고려하고, 특허 청구범위의 전체적인 맥락을 고려하고 그리고 설명 부분 그리

고 도면을 고려합니다. 이런 활동 같은 경우에는 결국 특허의 핵심적인 부분, 발명의 핵심적인 부분이 

무엇이냐를 보는 것입니다. 그리고 이러한 모든 요소가 침해 제품의 실시에 의해서 실현이 되면 특허가 

침해된 것으로 봅니다.

그리고 균등론 같은 경우에는 제품의 실시가 청구범위에 명시된 요소와 다르지만 그 변형물이 청구범위

에 명시된 요소와 균등한 것을 고려합니다. 하지만 일부 특허 유형 같은 경우에는 이런 요건을 충족하

기가 더 어려울 수 있습니다. 예를 들어 어떤 파라미터와 관련되어 있는 청구항이라든지 이런 부분들 

같은 경우에는 상당히 제한적인 범위가 있으니까요.

그래서 굉장히 오래된 케이스를 좀 소개를 드리고 싶은데, 지금 보고 계신 이 케이스입니다. 왼쪽에 보

시면 특허의 명세서에 나와 있는 도면이고, 지금 실시예를 옆에 그려놓았습니다. Epilady라고 돼 있고 

반대쪽에 보시면 Smooth&Silky의 실시예를 보고 계십니다. 이 특허 같은 경우에는 모터로 돌아가고 있

는 커브가 되어 있는 나사 부분 스프링 부분을 특허를 하는 것이었고, 호일을 활용해서 털을 뽑아낼 수 

있는 부분이었습니다. 그런데 이런 스프링에 대한 헬리컬스프링이라고 하는 표현이 실시예에 들어가 있

지 않았습니다. 고무로 되어 있는 로트가 슬릿이 조금 튿어진 부분이 있는 그런 구조로 되어서 나와 있

는 털을 잡을 수 있는 형태로 되어 있는 것으로 설명이 되어 있었습니다. 그래서 로트 활용을 하게 되

면 이 내용에 대해서도 특허가 획득이 되었습니다. 그리고 이러한 소송건이 영국, 독일, 네덜란드 등에

서 진행이 되었고요. 그리고 이것이 DOE 관점에서 봤을 때 침해를 하는 것이냐라는 그런 질문이 제기

되었었습니다. 여기에 대해서 어떻게 생각할 것인가를 이론적으로 보도록 하겠고, 이 부분을 생각해 보

시고 답을 제가 이후에 드리도록 하겠습니다.

독일 같은 경우에는 굉장히 오래전에 균등론에 대한 이론이 성립되어 있는 국가인데요. 세 가지 질문과 

하나의 디펜스가 있는데, 첫 번째 질문 같은 경우에는 동일한 효과입니다. 그러니까 발명의 기초가 되는 

문제를 해결하기 위해 사용된 대체 기능이 청구항에 명시된 기능과 동일한 효과를 갖는지입니다. 그리

고 두 번째 기준 혹은 질문이라고 한다면 이것은 자명성에 대한 부분인데요. 통상의 기술자가 일반적인 

지식을 가지고 특허 우선을 기준으로 대체적인 기능을 찾을 수 있었을까를 생각하는 것입니다. 그러니

까 통상의 기술자가 일반적 지식을 가지고 있는 상황을 생각했을 때 동일한 기능을 대체적으로 찾을 수 

있었겠는가 보는 것이고요. 세 번째는 상당히 미스터리한 질문이라고 할 수 있는데, 결국에는 이게 동일

한 어떤 발명 콘셉트에서 나오는 것인가를 물어보는 질문이라고 할 수 있습니다. 방어 같은 경우에는 

한국과 일본과 비슷하다고 할 수 있는데요. 자유실시기술과 관련된 부분과 상당히 유사합니다.

질문은 바로 이겁니다. 이 공격받는 실시 자체가 우선일 당시의 선행기술을 비진보적인 방식으로 변형

한 것이기 때문에 청구범위를 넓게 해석해서 피고의 실시예까지 포함한다고 보면 이게 어떻게 될 것인

가 하는 것입니다.
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영국에서도 비슷한 건이 있었죠, 질레트 방어로 알려져 있습니다. 그리고 프랑스와 네덜란드에서도 실무

적으로 활용이 됩니다. 이 내용이 다음과 같이 정리를 할 수 있는데요. 공격을 받은 실시예 같은 경우에

는 비진보적인 방식의 변형이다, 혹은 우선일 당시의 선행기술을 봤을 때는 그냥 비진보적인 방식으로 

변형한 것이다. 그래서 청구범위를 넓게 해석해서 피고 실시예까지 포함한다고 보면 해당 특허는 신규

성이나 진보성이 부족해서 결국 무효가 된다는 거예요. 또는 청구범위를 제한적으로 해석할 수 있는데,

그런데 그렇게 되면 결국 이 공격받은 실시예가 더 이상 침해가 아니게 되는 것이죠. 그러니까 이 균등

론으로 보호가 되려면 선행기술 기반으로 했을 때 어느 정도 진보성이 있어야 된다는 그런 내용입니다.

그리고 네덜란드 같은 경우에는 오리엔테이션과 관련되어 있는 내용들이 좀 더 마련되어 있습니다. 이 

내용이 69항의 프로토콜에도 나와 있는데, 첫 번째는 기술적 균등성을 보는 것이고, 두 번째는 특허권자

에 대한 공정한 보호가 있는지 여부를 보는 것입니다. 어떤 발명의 콘셉트가 충분히 넓으냐, 그래서 다

른 실시예와 그런 실시예를 가지는 제품 또한 동일한 발명의 개념에 들어가느냐 하는 것입니다. 그러면

서도 동시에 제3자에 대한 합리적인 수준의 법적 예측 가능성이 주어져야 됩니다. 그러니까 통상의 기

술자가 봤을 때 특허권자가 특허범위를 청구요소로만 딱 제한하고자 했다라고 추정할 만한 근거가 있다

라고 한다면 이것은 균등침해가 아니라고 보는 것이죠.

마지막으로는 균등요소를 가진 제품이 선행기술에 비해서 신규성이나 진보성이 있어야 된다는 것이죠.

앞서서 보셨던 질레트 포름슈타인 방어와 동일한 것입니다. 그리고 영국의 경우에 대해서 좀 더 말씀드

리겠고 이후에는 프랑스에 대해서 말씀드릴 텐데, 그전에 약간 공통적인 사항에 대해서 말씀드리도록 

하겠습니다. 유럽에 있는 모든 법리에서 봤을 때 이런 공격받는 제품과 공정을 봤을 때 이것이 청구범

위에서 근간으로 삼고 있는 그런 문제를 해결하는지를 봅니다. 그러니까 결국에 동일한 해결책을 달성

하기 위해서 동일한 기능으로 달성하고 있는지를 보는 것입니다. 그리고 또 중요한 부분이 이 변형요소

를 포함한 이런 침해 제품이 청구범위의 교시 내에 있는가입니다. 그리고 이것이 어떻게 선행기술에 기

여를 하고 있는가를 보는 것입니다. 그리고 동시에 청구범위에 언급된 요소와 본질적으로 동일한 효과

를 가지는지를 보아야 됩니다. 이런 것들이 동일하게 적용되는 요소라고 볼 수가 있고 어떤 순서대로 

적용하는지는 무관합니다. 말하자면 전체적인 내용을 보는 분석법이라고 할 수가 있겠고 요소별로 보는 

분석법이랑은 좀 다르다고 생각할 수가 있겠습니다.

또 다른 기준은 변형제품의 자명성에 대해서 볼 필요가 있습니다. 그러니까 대체제품이 균등한가 봤을 

때 왜냐라고 생각을 해봤을 때 통상의 기술자가 우선일을 기준으로 했을 때 어떤 진보성이 있어야지 문

제해결책을 찾아낼 수 있다라고 한다면 결국에는 이 침해 실시예가 이런 문제가 되고 있는 특허 보호의 

범위에 포함된다는 근거가 성립하지 않는다는 것이죠.

이 신규성 혹은 발명성이라는 부분에 대해서는 흥미로운 질문이긴 하지만 넘어가고 새로운 개발 관련해

서 좀 더 말씀드리고 싶은데요. 우선일 이후에 발생한 개발 사항을 기반으로 한 변형요소 같은 경우에

는 예상치 못한 균등물이라고 볼 수가 있는데, 이런 것은 우선일 기준으로 해서 자명하지 않더라도 여

전히 고려될 수 있습니다. 여기에는 두 가지 방법으로 이를 달성할 수 있는데요. 첫 번째는 일단은 이게 

영국에서도 활용되고 있고 독일에서도 활용되고 있는 것인데, 통상의 기술자가 변형요소를 알고 있었다

고 가정적으로 가정을 하고 일반적인 지식에 기초해서 이를 청구항의 요소와 균등한 취합물로 간주했을

지 여부를 검토해야 됩니다. 그리고 두 번째는 일단 자명성 판단 기준을 침해 시점으로 삼고 있습니다.

이것은 프랑스와 네덜란드의 사례입니다.

그리고 세 번째 질문, 청구항의 의미라고 불리는 것인데 이건 독일에서 적용이 되고 있고, 엄격한 준수

라고 불리기도 하고 혹은 특허 교시 내 변형요소가 어떻게 되는지에 대한 세 번째 질문을 네덜란드와 

프랑스에서는 제기합니다마는 이런 것들이 모두 비슷한 가이드라인을 따릅니다. 문언적인 범위를 벗어
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난 실시예가 보호대상이 아니라는 그런 암시가 있으면 균등침해를 구성하지 않습니다. 왜냐하면 선택을 

이미 한 것으로 간주가 되기 때문입니다. 그리고 통상의 기술자가 봤을 때 청구범위의 문언적 의미를 

엄격하게 따르는 것이 특허발명의 본질적인 요건이라고 결론을 내렸을 것이기 때문입니다.

그리고 여기에 추가로 명세서에 여러 가지 실시예가 됐지만 청구항에는 하나만 포함되어 있다라고 한다

면 지금 개시는 되었지만 청구는 되지 않은 내용으로 취급이 됩니다. 그래서 특허 청구범위가 여러 가

능성 중에 의도적으로 어떤 선택에 의해 근거한 것이라는 그런 암시가 있으면 균등침해가 아닌 것으로 

간주가 됩니다.

아까 보여드렸던 Epilady 케이스를 보도록 하겠습니다. 독일과 영국 같은 경우에는 동일한 결과가 나왔

습니다. 기준으로는 자명하다고 봤고, 이러한 논의가 법원에서 받아들여졌습니다. 하지만 약간 차이가 

있었는데요. 독일 같은 경우에는 이런 발명의 콘셉트라고 하는 것이 충분히 넓다고 봤습니다. 그러니까 

어떤 플렉서블 실린더와 약간 열려 있는 부분이 들어가 있다 보니까 털을 뽑을 수 있다 이런 기능이 되

어 있고, 그러다 보니까 두 번째 실시예에서도 이것이 적용이 된다고 봤습니다. 하지만 영국 같은 경우

에는 이 청구항의 콘셉트가 헬리컬스프링을 사용하는 것 자체에만 한정되어 있다고 봤습니다. 하지만 

요즘에는 영국에서 만약에 이러한 동일한 소송이 진행됐다라고 한다면 아마도 균등 침해로 여겨졌을 거

라고 저는 생각합니다.

이제 출원경과에 대해서 말씀드리고 싶은데요. 유럽에서 조금 차이가 이 부분에 있습니다. 물론 모든 국

가들마다 명세서는 당연히 보고, 그리고 많은 국가에서 그리고 독일에서도 마찬가지로 공시된 출원 서

류를 고려합니다. 그래서 특허명세서랑 출원 내용을 비교해서 보면 어떤 게 보정되었는지를 볼 수가 있

잖아요. 그런 것들을 보고, 특허 등록 절차에서 서류 또한 네덜란드와 프랑스에서는 봅니다. 그리고 일

반적인 기준을 보시면 특허를 선행기술과 구분하기 위한 보정이 있으면 보호 범위를 제한할 수 있습니

다. 그런데 형식적인 이슈를 해소하기 위한 보정이 있을 수 있잖아요. 명확하게 이해를 하게 하기 위한 

그런 보정, 이런 것들은 범위에 영향을 주지 않습니다.

그리고 영국 같은 경우에는 약간 조심스러운 접근법을 취하고 있는데요. 진정으로 불분명하고 또 서류

가 굉장히 명확하게 이런 요점을 해결한다고 한다면, 또 서류 내용을 무시하는 것이 공공의 이익에 반

하는 경우라고 한다면 이것을 고려하게 되는데요. 사실 실무적으로는 이러한 출원경과를 확인하지는 않

는 상황입니다. 그리고 독일 같은 경우에는 이러한 등록 절차 서류는 보지 않고, 그리고 통상의 기술자

가 우선일 기준으로 해당 특허를 어떻게 해석했을지를 암시하는 것으로 이것을 간주할 수 있기 때문입

니다. 이런 파일을 본다면 그걸 보겠다고 얘기를 할 것이지만 그럼에도 불구하고 그 외에 있는 다른 팩

트들을 기반으로 어떤 판결을 내리게 될 것입니다.

이 정도로 유럽에 대해서는 정리를 해드릴 수 있을 것 같습니다. 감사합니다.

◾좌장 : 그럼 파트3 질문 드리겠습니다.

선행기술은 어떤 측면에서 균등 판단에 영향을 미치는지, 또한 명세서에 기재된 공지기술과 명세서에 

기재되지 않은 공지기술을 실무상 달리 취급하는지를 설명해 주시기 바랍니다.

그리고 출원경과는 어떤 조건에서 균등 여부 판단에 영향을 미치는지를 구체적 사례를 들어 소개해 주

시고, 보정에 의해 감축된 부분에 대해서도 균등침해 여부 판단은 어떤 기준에서 하는지, 또 보정이 없

는 경우에도 그런 출원경과금반언의 원칙이 적용될 수 있는지 이 부분에 대해서 말씀 부탁드립니다.

답변 시간은 각 3분씩입니다. 먼저 일본의 Kenji AMANO 판사님 부탁합니다.

◾Kenj i AMANO : 굳이 선행기술이 명세서에 없다고 해서 제한되지는 않지만 법원은 명세서에 기재된 
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선행기술을 중요하게 고려하는 경향이 있습니다. 당사자 입장에서는 다른 선행기술을 여러 가지 사실들

이나 요건들을 균등론과 관련해서 제시할 때 다른 것을 제시해도 되고 있다가 다섯 번째 질문에 대한 

답변이고요.

그다음에 출원경과와 관련해서 2017년에 케이스가 있었는데, 책자에도 제가 설명해 놓았습니다. 출원경

과와 관련된 답변을 드리겠습니다. 침해 대상 제품이나 방법이 특허청 심사과정 중에 청구범위에서 의

식적으로 제외되는 것과 같은 특별한 사정이 없는 한, 균등론은 배제되지 않습니다. 특별한 사정은 침해

자가 증명책임을 부담합니다. 이는 출원경과금반언 원칙에 기반한 것입니다.

일본 법원은 균등 여부를 판단할 때 출원경과를 고려합니다. 만일 출원인이 출원과정에서 관련 청구항

을 감축했지만 명세서상에는 발명의 더 많은 부분을 기술하고 있다면, 법원은 5번 요건을 근거로 특허

권자의 균등 침해 주장을 받아들이지 않을 수 있습니다. 또한 출원인이 명세서에 기재된 특정 실시예를 

청구하지 않았다면, 보정이 없었더라도 해당 실시예는 균등침해로 인정되지 않을 가능성이 높다는 것이 

제 답변입니다.

◾좌장 : 이어서 영국의 Richard MEADE 판사님 부탁합니다.

◾Richard MEADE : 무엇보다도 특허의 유효성에 대한 공격으로 사용될 수가 있지만 저는 선행기술이 

균등론과 침해에서 어떤 연관관계를 가지는지를 말씀드리겠습니다. 영국법에서 선행기술이 특허 명세서

에 사용이 됐다 그러면 청구 해석으로 사용이 될 수가 있습니다. 왜냐하면 특허권자가 그런 청구권의 

어떤 의미로서 선행기술까지 포함했다고는 안 하니까요. 이거는 청구항의 해석과 관련된 부분이라고 할 

수가 있습니다.

두 번째로 선행기술 자체가 DOE를 제한할 수 있습니다. Formstein 항변과 관련된 것인데요. 독일에서 

나온 사례가 되겠습니다. Rian KALDEN 판사님께서 아주 좋은 발표를 통해서 이미 설명을 드렸기 때문

에 제가 설명 안 드리겠습니다.

세 번째로는 출원경과가 연계가 되는 거죠. 영국법에 따라 출원경과는 제한적인 역할밖에 못 합니다. 그

러니까 어느 정도 잠재적으로 영향을 미칠 수는 있겠지만 출원경과가 보정이 아니라 특허권자가 청구권

에 대해서 주장한 것이라든지, 아니면 보정과는 별도로 얘기하는 것과는 연계가 될 수가 있습니다. 그런

데 출원경과는 영국에서는 그렇게 제한적인 역할밖에 못 합니다. 그렇지만 국가별로 유럽에서는 다르게 

해석되는 경우가 많기 때문에 지금 UPC 항소법원의 판례들에 따라서 유럽에서도 일반적으로 적용될 수 

있기를 희망합니다. 그러나 그것은 미래에 대한 것이고 현재 영국의 입장은 아까 말씀드린 대로 정리가 

될 수 있겠습니다. 감사합니다.

◾좌장 : Randall R. RADER 판사님 부탁합니다.

◾Randall R. RADER : 침해와 관련해서 분석을 하는 데 있어서 선행기술은 직접적인 역할을 하지는 않

습니다. 대신 유효성에 대한 결정을 하는 것과 연결되어 있습니다. 다만 미국 같은 경우에는 균등론이 

선행기술을 포함하는 정도까지 확장이 되게 된다라고 한다면 그것은 허용이 되면 안 된다고 합니다. 특

허를 받을 때 이미 고려를 했어야 되는 것에 대해서 균등론을 적용할 수 없다고 보기 때문입니다.

그리고 출원경과금반언의 원칙 같은 경우에는 좀 더 미국에서 많이 활용되고 있는 원칙인 것 같습니다.

대부분의 특허 같은 경우에는 청구항에 대한 보정이 있죠. 그리고 일부 보정물에 대해서는 포기되는 부

분들이 발생하게 됩니다. 포기가 이미 된 부분들에 대해서 DOE를 적용할 수는 없습니다. 그리고 이러
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한 내용이 대부분의 균등론 케이스에 적용되고 있습니다. 특허에 대한 보정이 있었던 경우 불가피하게 

그러한 보정 내용이 결국은 균등론에 영향을 미치게 되니까요.

그리고 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 Rian KALDEN 판님께서 말씀하셨듯이 미국은 명세상에 명시를 

했지만 여기에 대해서 청구를 안 했다고 한다면 이것은 공지로 포기를 한 것으로 간주가 되고 이 이후

에 균등론을 가지고 다시 캡처를 하기 위해서 노력을 할 수는 없다라고 되어 있습니다.

◾좌장 : 이어서 김기수 판사님 부탁합니다.

◾김기수 : 제가 특허법원에 처음 왔던 게 2016년이었던 걸로 기억합니다. 그때는 지금과는 달리 업무시간

이 끝나면 술을 참 많이 마셨는데요. 특허법원의 다른 선배 판사님들이랑 같이 술을 마시면 항상 누군

가가 먼저 얘기를 합니다. 균등은 구성요소를 대비해야 되냐 발명 전체를 대비해야 되냐 이 얘기를 꺼

내면 다른 판사님들이 또 거기에 대해서 얘기를 시작하면서 그렇게 시작된 얘기가 5시간, 6시간, 7시간,

밤 12시가 넘어서까지 이야기가 계속 진행이 되고, 제 기억으로는 항상 저는 그 가운데서 졸고 있었던 

기억이 납니다. 그때 했던 여러 가지 질문들이 있는데 그중에 몇 개 생각나는 게 방금 우리가 답변한 

구성요소 대비냐 발명 전체 대비냐, 아니면 균등 판단을 할 때 침해 시를 기준으로 할 건가 아니면 출

원 시를 기준으로 할 건가, 또는 지금 질문 나온 것처럼 명세서에 기재된 선행발명만 고려할 것인지 아

니면 소송 과정에서 새롭게 제출된 선행기술도 고려해야 될 것인지 이런 질문들을 가지고 답도 없어 보

이는 논의를 끊임없이, 보통 술을 먹으면 했던 말을 반복하니까 계속 반복해서 했던 기억이 나는데요.

그때로부터 8년 정도 지난 지금에서 생각해보면 그때 했던 질문들에 대한 대부분의 대답이 최소한 우리 

한국 대법원에 의해서 판시가 나왔고 답변이 나왔다는 게 굉장히 새롭고 흥미로운 것 같습니다. 그때 

했던 논의가 어쨌든 판례로서 열매를 맺었던 거죠. 그리고 그때 했던 여러 가지 토론들이 오늘 우리가 

토론하는 여러 질문들의 씨앗이 되었다고 생각합니다.

사실은 굉장히 근본적인 균등론과 관련된 질문 같고요. 우리가 사실 균등론을 채택하는 것이 발명을 실

질적으로 보호한다는 측면도 있지만 한편으로는 균등론으로 인해서 이거는 내가 쓸 수 있을 거라고 생

각했던 제3자의 자유로운 어떤 경쟁을 조금 저해하는 측면도 분명히 있거든요. 그래서 어떤 사람은 그

런 제3자의 예측 가능성을 고려해서 명세서에 기재된 선행기술만 고려되어야 된다고 주장하는 한편 어

떤 분들은 발명의 실질적 가치를 봐야 되지 않겠느냐. 그런데 실질적 가치를 알기 위해서는 명세서에서 

막 이렇게 출원인이 허위로 자기 발명이 굉장히 대단한 것처럼 썼던 그런 말보다도 어떻게 보면 새롭게 

제출된 선행발명에 비해서 특허발명이 얼마나 가치가 있는 것인지를 평가하는 게 합당하지 않느냐 이런 

논의가 있었습니다.

우리 대법원은 결과적으로 특허발명이 실질적으로 기술 발전에 기여한 정도에 따라서 균등의 범위를 결

정해야 된다는 법리를 선언했고요. 그것은 우리가 아까 말씀드린 균등의 첫 번째 요건인 과제 해결원리

의 동일성, 기술 사상이 핵심이 담겨 있느냐, 즉 이 요건을 판단할 때 기술사상의 핵심을 굉장히 추상적

으로 상위 개념으로 파악을 하게 되면 균등 침해가 되게 쉬워지고, 이걸 굉장히 구체적인 단계로 좁게 

파악을 하면 균등이 되게 어렵다고 생각되는데, 이런 선행 발명을 고려해서 기술사상의 핵심을 더 넓게 

또는 좁게 판단한다는 법리를 선언한 겁니다.

사회자께서 첫 번째로 소개해주신 각질제거기 사안도 사실은 실제로 사건에서 어떤 선행발명이 제시됐

느냐에 따라서 완전히 다른 결론이 나올 수도 있는 케이스라고 생각되거든요. 마치 명세서에서는 내가 

이 마이크로커터라는 것을 처음 개발한 것처럼 굉장히 큰 개척 발명인 것처럼 종래기술과 특허발명의 

기술적 의의를 썼다고 한다면 사실은 마이크로커터의 구체적인 형상이 어떠하든 간에 그 마이크로커터



2024 International IP Court Conference | 64

라는 그 기술사상 그걸로 인해서 해결하고자 하는 어떤 과제가 동일하면 다 균등의 요건을 만족하게 될 

여지가 있습니다. 그런데 소송 가운데 실제로 나온 선행 증거들을 살펴보니까 마이크로커터라는 것은 

이미 존재하고 있고 그것의 구체적인 형상 자체에 이 발명의 특징이 있다고 판단이 된다면 이때는 이 

발명의 균등의 범위를 마이크로커터에 기초한 기술사상으로까지 확대할 수는 없고 그 세부적인 마이크

로커터의 형상으로 인한 어떤 효과를 고려할 수밖에 없게 되는 것이죠. 우리 대법원은 이런 법리를 통

해서 정말 큰 개척 발명의 경우에는 균등의 범위를 넓게 가져가고 세부적인 개량 발명의 경우에는 균등

의 범위를 좁게 가져가는 그런 법리를 확립했다고 볼 수 있습니다.

출원경과금반언에 대해서는 우리가 균등의 5요건으로 이미 말씀을 드렸고요. 사실 출원경과금반언으로 

인해서 금반언이 적용되는 범위에 대해서도 다 아시는 것처럼 엄격한 금반언, 유연한 금반언 이런 논의

들이 있었는데, 우리 대법원은 유연한 금반언의 원칙을 확립했습니다. 그 말은 출원경과를 통해서 감축

하거나 보정했다고 해서 감축된 모든 부분들이 다 균등의 범위에서 제외되는 것이 아니고 그 감축된 범

위의 실질적인 그 의사를 정합적으로 고려해서 감축됐다고 하더라도 일부는 유연하게 살아남을 수 있다

라는 그런 의미입니다. 그리고 우리의 출원경과금반언의 원칙은 반드시 출원 과정뿐만 아니라 등록 이

후에 정정이라든지 이런 경과를 통해서 드러난 특허권자의 의사도 고려해서 출원경과금반언을 적용하게 

됩니다. 감사합니다.

◾좌장 : 이제 Valerie THEAN 판사님의 싱가포르 균등론 관련 현황에 대한 프레젠테이션을 듣는 시간 가

지겠습니다. Valerie THEAN 판사님 부탁드립니다. 발표 시간은 10분입니다.

◾Valerie THEAN : 무엇보다도 저를 초대해 주신 데 대해서 정말 감사드립니다.

일단 싱가포르의 균등론 적용에 대해 설명을 드리면, 싱가포르는 아시는지 모르겠지만 가장 높은 법원

이 항소법원입니다. 그 밑에는 High Court가 있습니다. 고등법원에서 상소법원과 일반법원이 있는데요.

거기에 특허와 관련된 전담이 있고요. 그리고 싱가포르에 특허 관련된 판단을 해주는 센터가 있습니다.

일단 여기서 우리가 봐야 되는 것은 목적의식이 있는 청구항 해석을 적용한다는 것입니다. 그러니까 목

적의식이 있다는 것은 실제적으로 특허권자가 청구항을 어떤 의미로 썼는지를 일반 통상의 기술자가 어

떻게 이해하는지를 본다라고 보시면 되겠습니다. 그렇기 때문에 Actavis 판례가 나오기 전의 것을 적용

하는 것입니다. 그러니까 청구항 그 자체가 어떻게 해석됐는지를 보는 것이고, 특허명세서에 청구항을 

해석하는 데 도움을 주는 요소로 보는 것입니다. 그러니까 명목적인 어떤 통상의 기술자가 워크맨이든 

테크니션으로서 첨단의 기술을 가지고 일반적인 기술을 만들 수 있지만 창의력을 가지고 할 수 없는 사

람을 기준으로 보는 거죠.

그래서 Richard MEADE 판사님께서도 언급해 주셨지만 변형한 것 자체가 실질적으로 발명품에 영향을 

미치느냐, 만일 YES라면 변형은 성공의 범위를 벗어나는 것이고요. 그리고 숙련된 기술자에게 특허출원

일 기준으로 알려진 것이다, 답이 YES면 세 번째 질문이 적용이 되는 것입니다. 그러면 이것을 읽는 사

람이 숙련기술의 특허권자가 발명의 본질적 요건을 엄격히 준수했다고 이해를 했는지를 살펴보는 것이 

되겠습니다. 그래서 이 세 가지 부분을 살펴보는 것이 기본이 되겠습니다.

그래서 법원 입장에는 청구항을 쓴 사람의 문언을 해석의 기준으로 봅니다. 한 가지 예를 들면 특허에

서는 레진 몰딩이라는 것이 나오는데, 특허 자체는 유닛을 5로 하고 다른 건 5A, 5B, 5C로 유닛을 명했

습니다. 그런데 소송에 걸렸을 때 전체적으로는 4개다라고 했는데 청구항에 문언적으로 목적의식으로 

명기가 된 게 아니라고 간주해서 전문가의 증거까지 살펴보고 결론을 낸 것은 5A, B, C 그 자체가 모든 

것들이 포함이 된 것은 아니고 단지 그냥 예시적으로 제시한 것이기 때문에 침해가 인용이 되었습니다.
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그래서 싱가포르 법원에서는 DOE가 두 번 적용이 되었습니다. 첫 번째는 미국에 교리적으로 적용이 됐

는데 그러다가 이것이 리젝션이 났죠. 왜냐하면 미국에서는 문언적으로 적용을 했기 때문입니다. 그런데 

우리는 목적의식을 갖고 해석하는 것을 적용하기 때문이죠. 그러다가 영국 쪽에서 입장을 바꿨죠. 거기

에 대해서 Richard MEADE 판사님께서도 말씀을 주셨습니다. 그래서 싱가포르도 비슷하게 적용해야 되

는지를 고려하게 되었습니다. 따라서 일단 Actavis 판례에서 달라진 점은 일단 청구항 범위를 벗어나더

라도 변형 자체가 침해 요건이 되는지를 본 것이죠. 그래서 기본적으로 상소법원에서는 여러 가지 것을 

보지만 저희 특허법을 기준으로 살펴보는 것이고 그럼 특허법에 따라서 청구항 해석을 청구일 기준으로 

그리고 관련된 내용을 기준으로 봐야 된다고 명기하고 있습니다. 그래서 상소법에서는 또 다른 이유로 

본 것이 특허권자들이 실질적으로 청구항을 자기가 작성했던 그 문언에 구속을 받아야 된다고 했고, 그

렇기 때문에 여러 가지 사용된 문언의 범위 내에서만 결정을 하도록 했습니다. 그를 통해서 특허권자에 

대한 실효성 확보와 또 예측 가능성 간에 어떤 균등한 밸런스를 잡으려고 했던 것입니다. 그리고 이러

한 DOE를 적용하게 되면 불확실함이 너무 추가가 된다고 생각을 했고 목적의식적으로 해석함으로써 

더 예측 가능성이 증가한다고 생각을 했습니다. 왜냐하면 청구항으로 다시 돌아갈 수가 있기 때문이죠.

또한 사후적인 어떤 분석과 관련된 부분도 고려를 했습니다. 그래서 특허법이 나중에 또 개정이 될지는 

모르지만 궁극적으로는 실효성 확보와 예측 가능성을 가지고 우리가 판단할 수 있는지에 대해서는 다시 

봐야 될 것 같습니다.

어쨌든 어프로치에서는 다른 게 있습니다. Actavis 케이스 자체만 보면 분명히 이것은 기본적으로 새로

운 특허는 청구항 내 범위를 벗어날 수도 있지만 이것은 진보성이 없는 거로 볼 수도 있습니다. 왜냐하

면 기본적으로 청구가 된 것은 특정한 화학물질이 사용되는 것이고 그리고 피청구인은 그것을 다른 유

사한 물질을 사용한 것까지 연계가 되기 때문이죠. 그래서 이것 자체가 특허가 보증이 될지 여부에 대

해서는 나중에 싱가포르에서 더 토의를 해봐야 될 것 같습니다.

여기까지만 말씀을 드리겠습니다. 감사합니다.

◾좌장 : 오늘 이 시간이 영국의 경우에 최근의 어떤 변화, DOE에 관한 변화, 또 그것을 지켜보면서 조심

스럽게 항상 DOE를 바라보면서 또 다른 방향에서 연구하는 싱가포르의 입장 이런 걸 함께 보게 돼서 

굉장히 흥미롭고 좋은 것 같습니다, 유익했습니다.

◾좌장 : 그럼 파트4로 넘어가서 패널들께 질문 드리겠습니다.

우리가 이른바 수치한정 발명이나 파라미터 발명이 있을 때 거기에 청구금액이 기재된 수치범위가 있을 

텐데, 그 수치범위를 넘어서는 경우에 대한 균등 판단이라는 게 조금 어려운 주제인 것 같아요. 그 부분

에 대해서 깊은 질문을 드리는데, 피고 제품이 특허발명에 대한 균등침해가 수치범위를 넘었을 때 어떤 

경우에 균등하다라고 침해가 된다고 판단하는지 그 판단 기준에 관한 사례가 있으면 소개해 주시고요.

기타 균등에 관해서 더 보태실 말씀이 있으면 편하게 말씀 주시면 좋겠습니다. 답변 시간은 각 2분씩 

드리겠습니다. 먼저 일본의 Kenji AMANO 판사님 부탁합니다.

◾Kenj i AMANO : 저희는 발명 타입에 따라 방법이 정해지는데 어떤 수치한정 발명에 대해서는 제가 책

자에도 설명을 하였지만 법원 입장에서는 균등론을 적용하는 데 신중한 입장을 취하고 있습니다. 왜냐

하면 기본적인 생각이 파라미터 자체로 특허권이 수치한정 발명에서는 부여되기 때문에 그 범위가 명확

하기 때문이죠. 오사카지방법원에 아주 흥미로운 케이스가 있었는데요. 분자량이 699.99인 자외선흡수제 

침해대상 구성에 균등론 침해를 인정하지 않은 바 있습니다. 법원은 ‘700 이상’이 발명의 핵심이라고 판
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결하였습니다. 이에 지적재산고등재판소에 항소하여 곧 판결이 내려질 예정입니다.

위 사례에서 보듯이 법원 입장에서는 균등론은 신중하게 취하고 있고 자주 사용하지 않는 것 같습니다.

왜인지는 모르겠지만 글쎄요, 다른 나라도 좀 들어보면 재미있을 것 같습니다.

◾좌장 : 영국의 Richard MEADE 판사님 부탁합니다.

◾Richard MEADE : 기본적으로 Actavis와 관련된 판례가 모든 종류의 청구에 적용될 수 있을 것 같고,

실제적으로도 다양하게 적용이 되고 있는 걸로 알고 있습니다. 그런데 Actavis 세 번째 관련된 항목을 

보면 청구의 타입을 고려해서 특허권자가 의도적으로 더 범위를 좁혔는지를 봐야 되고, 특히 수치한정

과 관련해서는 이것이 창의적 콘셉트와 연계가 되는지를 봐야 되는데, 아마 Kenji AMANO 판사님께서 

말씀 주셨지만 그런 청구는 아마 균등 적용이 안 될 것 같습니다. 감사합니다.

◾좌장 : 이어서 미국 Randall R. RADER 판사님 부탁합니다.

◾Randall R. RADER : 워너 젠킨슨 의견이 수치범위와 관련되어 있는 건이었어요. 법원에서 이와 관련

된 균등 분석을 허용했습니다마는 이것을 굉장히 좁게 봤습니다. 이 출원경과금반언의 원칙과 연결해서 

아주 좁게 봤어요. 그래서 균등론이라고 하는 것이 수치범위에 보정이 있었다면 얼마나 어렵게 적용이 

되는가를 보여주는 예라고도 볼 수가 있습니다. 그리고 수치범위가 굉장히 명확해서 청구항의 범위를 

넘어가게 됐다라고 하면 이게 동일한 방식이라고 하기가 어려워집니다. 특허에서 얘기하고 있는 방식과

는 뭔가 다른 방식으로 접근을 했다 그렇게 해서 이 제한을 넘어갔다라고 볼 수 있죠.

◾좌장 : 김기수 판사님 부탁합니다.

◾김기수 : 일반론으로 말하면 수치한정 발명이라고 해서 균등론이 적용 안 된다 이런 일반론은 없는 것 

같습니다. 수치한정 발명이나 파라미터 발명이나 기본적으로 동일한 균등 테스트에 의해서 균등 판단을 

하게 되는데, 많은 경우에 그런 수치한정 자체에 기술적 의미가 있는 그런 발명인 경우에는 그 수치를 

벗어나는 경우에 기술사상의 핵심이 다르다라고 판단될 여지가 많기 때문에 균등이 부정되는 케이스가 

많기는 한 것 같습니다. 제가 기억하는 케이스를 하나 제 자료에 소개해 드렸는데요. 덱스란소프라졸 관

련된 의약품에 대한 특허였는데, 이 과제는 뭐였냐면 소장의 강산성에서도 이게 잘 보존이 돼서 소장 

상부에서도 흡수를 한번 시키고 소장 하부에서도 흡수를 한번 시킬 수 있는 이 방법이 뭔지에 대해서 

고민했던 그런 특허였고요.

특허권자는 이 문제를 어떻게 해결했냐면 소장 상부와 하부의 PH농도가 다르다는 점을 이용해서 원물

질을 코팅하는데 PH 의존적으로 방출되도록 이중코팅을 해서 첫 번째 소장 상부에서 한번 녹아서 방출

하게 되고, 소장 하부의 PH에 적합한 농도에서 녹아서 방출을 하게 되는 그런 이중 박동형 방출 제제

를 만들어서 혈중알코올농도를 유지하는 그런 발명 특허를 받은 것입니다. 그런데 그 PH농도를 청구범

위의 수치한정으로 확인했는데요. 침해자는 그 수치를 살짝 벗어나지만 실질적으로 동일한 이중 박동 

효과를 나타내는 그러한 침해 제품을 만들었고, 그 사건에서도 동일하게 이 수치한정 자체가 기술사상

의 핵심이다라는 관점에서 또는 여러 가지 관점에서 반론이 이루어졌지만 그 사건에서는 이 기술사상의 

핵심은 구체적인 수치라기보다는 그와 같은 이중 박동 방출이 되는 PH 의존적인 그런 효과를 나타내는 

기술로 파악을 하고 균등론을 인정한 사례가 있습니다.
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◾좌장 : 질문에 대한 패널들의 답변을 다 들어봤습니다. 그러면 가상사례에 대한 우리 패널들의 고견을 

한번 들어보는 시간을 갖겠습니다. 패널들께서는 제가 드린 가상사례에 대해서 아주 편하게 직관적인 

의견을 말씀 주시면, 워낙 내용이 간명하니까요. 그에 대해서 편하게 말씀 주시면 좋겠습니다. 이번에는 

UPC의 Rian KALDEN 판사님 먼저 들어보겠습니다.

◾Rian KALDEN : 이 건 같은 경우에는 특정한 표주박형 모양에 상당히 강조가 많이 되어 있어요. 그래

서 이 발명의 콘셉트가 무엇인지를 확인하기가 쉽지 않습니다. 왜냐하면 이런 맥락이 전부 다 나와 있

지 않고, 명세서도 주어져 있지 않고, 그리고 선행기술이 뭔지도 알 수가 없고, 이 선행기술에 대한 기

여도가 어느 정도인지도 정확히 알 수가 없으니까요. 그리고 여기서 정확하게 어떤 문제가 피해 침해가 

됐는지도 정확하게 알 수가 없습니다. 하지만 일단 지금 가지고 있는 정보만 가지고 판단해 봤을 때는 

모양에 대해서 굉장히 많은 강조가 되어 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이 모양이라고 하는 것이 원하는 

효과를 내는 데 있어서 상당히 본질적인 부분으로 고려가 되고 있는 것 같습니다. 그래서 이 케이스 같

은 경우에는 아마 커버가 안 될 것 같습니다. 왜냐하면 발명의 콘셉트라고 하는 것이 특정한 청구가 되

어 있는 모양에 한정이 되어 있다라고 생각해서요.

두 번째 질문에 대해서도 답변을 드리겠습니다. 특허발명이 동그란 모양이고 피고 쪽이 표주박형이라고 

하면 뭔가 균등 침해가 구성될 수 있겠느냐라는 질문인데, 상당히 흥미로운 질문입니다. 여기에 제안되

어 있는 첫 번째 시나리오의 사실관계를 보겠습니다. 그리고 이 모양이 어떤 기능을 하는지 보겠습니다.

그러면 이것이 발명에서 상당히 중요한 역할을 한다는 것을 알 수가 있고요. 아마도 이러한 경우라면 

아니다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 통상의 기술자의 입장에서 봤을 때는 이런 표주박형

이 동일한 결과를 낼 거라고 생각하기가 쉽지 않았을 테니까요. 하지만 여기서 확실하게 말씀드리고 싶

은 부분은 균등한 실시예라고 하는 것이 그 자체로는 특허를 받지 못할 거라는 것입니다. 특허가 다른 

문제와 관련이 되어 있다면 가능할 겁니다. 그러니까 이런 특허발명에 관련해서 다른 문제를 해결한다

고 한다면 아마 특허를 따로 받을 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 그래서 다시 한 번 보면 일단 시작점

이 동그란 마이크로커터이고, 진보 혹은 발명의 콘셉트가 충분히 넓고 동일한 기능을 하느냐라고 생각

을 해볼 수가 있겠고, 그런 관점에서 생각해 보면 이런 침해 제품이 동일한 콘셉트를 쓴다라고도 할 수 

있을 것 같습니다. 핵심적인 발명의 부분이 동일하다라고도 볼 수 있을 것 같습니다.

그렇다라고 한다면 만약에 이런 동그란 것에서 표주박형이 명확하게 자명하게 생각할 수 있는 변형물이

다라고 한다면 아마도 침해가 되지 않을까 생각이 됩니다. 하지만 이러한 표주박형을 통해서 다른 종류

의 문제를 해결한다라고 한다면 그러한 측면에서 발명으로 인정이 될 수 있을 것이고, 그러면 종속 특

허로 아마 인정이 되지 않을까 생각이 됩니다.

◾좌장 : 이어서 싱가포르 Valerie THEAN 판사님 의견 부탁드립니다.

◾Valerie THEAN : 저희가 받은 자료에 보면 명세서에 대한 설명이 들어가 있고, 그것을 읽어보면 기본

적으로 두 가지 돌출한 포인트 때문에 커팅은 두 가지 부분에서 시작되고, 단일 모션으로 각질을 더 잘 

제거한다는데요. 두 개의 포인트가 서로를 보고 있고 그래서 커팅 자체가 그 안에 들어가 있는 것입니

다. 그래서 제가 볼 때는 기본적으로는 두 가지 블레이드가 서로 마주보는 것이 핵심인 것 같습니다. 처

음에 그냥 봤을 때는 문언적으로 해석을 한다면 아마 표주박 모형과 원형 모형은 서로 다른 제품이라고 

할 수 있는데 목적을 가지고 해석을 한다면 원형 제품의 디테일에서는 잘 안 들어오지만 여기서도 두 

가지 블레이드가 서로를 보면서 같은 방법으로 사용을 한다면 침해가 되지 않을까 생각이 됩니다. 왜냐
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하면 그렇게 된다면 실질적인 어떤 변형이라고 간주가 안 되기 때문입니다.

◾좌장 : Kenji AMANO 판사님 부탁드립니다.

◾Kenj i AMANO : 제가 볼 때는 실제 명세서 내용에 따라 결정이 되는 것 같습니다. 선행기술이 레이저 

블레이드 면도칼이고 이런 마이크로커터 플레이트가 이전에는 존재하지 않았다면, 그러니까 특허 청구 

기준으로요. 그렇다면 마이크로커터 블레이드는 어떤 특허의 창의적인 컨셉트로 간주가 되기 때문에 첫 

번째 요건을 충족한다고 할 수가 있고, 또 피고 측의 제품은 그 효과를 누리는 작용 효과 원리가 적용

이 되기 때문에 두 번째 요건도 충족한다고 할 수가 있습니다. 즉 기본적으로 설명 부분에 1에서 5까지 

요건을 피고 제품이 충족하는지가 중요한 것 같습니다. 그러니까 실시예가 이런 원형 모형이라면 특허

권자가 이것을 청구하지 않았든지, 아니면 이런 청구를 실제 어떤 출원경과에서 포함을 안 시켰다면 그

것도 고려를 해야 될 것 같고요. 두 번째로는 통상의 기술자가 이런 표주박 모형으로 쉽게 바꿀 수 있

느냐의 문제인데 그러면 네 번째 요건과 관련된 사항입니다. 자명성이 침해 기준으로서 이러한 마이크

로커터의 모형 변형과 관련되어서 적용이 되느냐인데, 처음 보면 분명한 것 같지만 일단 진보성이 있습

니다. 왜냐하면 블레이드의 모형을 변형시키는 데 진보성이 있다라고 할 수 있고, 이를 통해서 어떤 기

술적인 진보가 이루어졌다고도 볼 수가 있기 때문에 네 번째 요건도 충족시킨다고도 할 수가 있습니다.

만약 그렇게 된다면 DOE 자체가 적용이 될 수 있지 않을까 생각이 됩니다.

◾좌장 : 영국의 Richard MEADE 판사님 부탁합니다.

◾Richard MEADE : 무엇보다도 아주 좋은 가설이었다고 말씀드리고 싶습니다. 이러한 이슈들을 몇 가지 

페이지로 다 녹여내기가 어려운데 정말 훌륭한 사례인 것 같습니다.

일단 주어진 질문에 대해서 답변을 드린다면 영국 같은 경우는 UPC에 참여는 하고 있지는 않지만 

Rian KALDEN 판사님의 답변에 저는 동의하고 더 추가 첨언 드릴 거 없습니다.

◾좌장 : Randall R. RADER 판사님 부탁합니다.

◾Randall R. RADER : 청구가 표주박 형상에 상당히 집중하고 있는 것 같아요. 그리고 기능 그리고 방

식이라고 하는 것이 표주박 형상에 연결되어 있어요. 그렇다 보니까 균등론을 애초에 차단하는 효과가 

있지 않나 생각이 됩니다.

그리고 하나 추가적인 컨셉트를 말씀드려야 될 것 같은데요. 지금까지 얘기했던 거랑 상당히 가까운 주

제입니다. 바로 예측 가능성입니다. 침해 제품을 만든 사람은 약간의 변형을 가했어요. 이러한 변형은 

사실 특허권자 그리고 특허를 실제로 출원하는 과정을 돕는 사람에게 있어서는 예측 가능한 것이어야 

했습니다. 그렇기 때문에 특허 청구 자체를 동그란 모양을 포함할 수 있도록 디자인을 했어야 합니다.

이런 표주박형에만 너무 집중하는 것이 아니라요. 그래서 청구에 대한 드래프팅을 하는 과정에서 균등

론을 고려해서 하지는 않아야 합니다. 일단은 드래프팅을 먼저 하고 여기에 대해서 수정을 하는 것이 

균등론이라고 할 수가 있습니다. 그러니까 애초에 청구를 했어야 되는 부분들에 대해서 고려를 하는 과

정에서 균등론을 고려해야 되는 것이지 먼저는 일단 이 청구를 작성하는 것부터 시작입니다.

◾좌장 : 이어서 김기수 판사님.
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◾김기수 : 사례가 굉장히 재미있고 실제로 이런 각질제거기 두 개를 사서 발 뒤꿈치에 있는 각질을 깎아

보면 좀 더 사건을 이해하기가 좋을 것 같기는 합니다.

첫 번째 표주박 형상으로 한정한 특허발명과 원형 마이크로커터가 균등하냐. 이미 다른 패널분들께서도 

말씀하신 것처럼 이 사건에 대한 답을 내기에는 정보가 굉장히 불충분하기 때문에 구체적인 케이스에서

는 정말 다른 결론이 나올 수도 있는데, 직관으로 보면 사람들마다 조금 견해가 나뉘긴 하더라고요. 그

렇지만 제가 볼 때는 나온 정보에 따르면 이 마이크로커터라는 게 도입된 게 선행기술로 두 가지가 나

오거든요. 하나는 연마석, 돌 같은 까칠까칠한 돌로 각질를 갈아내는 그런 것인데 그게 너무 힘들다. 그

리고 또 면도날은 싹싹 잘 갈리긴 하지만 면도날로 싹싹 갈다가 너무 싹 갈면 피가 나겠죠. 그런 위험

성을 피하고 좀 편리하게 깎기 위해서 마이크로커터라는 걸 도입했다라고만 얘기하고 있으면 사실 청구

범위를 마이크로커터의 구체적인 형상까지 그렇게까지 디테일하게 쓰지 않았다면 굉장히 넓은 범위의 

개척 발명이 될 수도 있었는데, 실제로 청구범위의 기재와 그리고 상세한 설명을 읽어보면 이 특허권자

가 출원하고자 하는 것은 그거에 더해서 마이크로커터의 표주박이라는 특정한 형상으로 인해 나타나는 

어떤 특이한 효과까지 설명을 하고 있는 것을 알 수 있습니다. 그래서 표주박 형상에 두 개의 돌출된 

칼날 부분과 그사이에 오목한 부분으로 인해서 추가적인 절삭 효과가 발생한다는 부분을 강조하고 있기 

때문에 피고 제품을 보면 이러한 효과나 이러한 것들이 드러나지 않아서 일단 균등의 1요건인 과제 해

결원리의 동일성 단계에서부터 좀 부정되지 않을까라는 게 제 견해고, 마찬가지로 작용효과도 같지 않

다고 볼 여지가 있을 것 같습니다. 피고 제품에는 그런 이중절삭 효과 내지는 오목한 부분으로 인한 그

런 추가적인 효과가 나타나지 않기 때문이죠.

반면 둥근 형상의 마이크로커터 원형으로 한정을 한 것과 침해 제품이 표주박 형상인 것은 조금 다를 

수도 있습니다. 사실은 명세서에 보면 둥근 형상 자체가 주는 의미는 칼날의 특정 방향이 아니라 어느 

쪽 방향으로 깎더라도 비슷한 효과를 누릴 수 있다라는 것에 조금 포인트가 있어 보이는데요. 그러한 

면이라면 사실 표주박 형상도 동일한 방식으로 방향과 관계없이 잘 깎이는 효과를 누릴 수 있다고 생각

합니다. 그래서 균등의 1요건은 쉽게 통과가 될 수 있을 거라고 생각되는데, 문제가 되는 건 균등의 3요

건, 과연 이러한 변경이 통상의 기술자에게 자명하냐가 문제가 될 것 같습니다. 저 같은 경우에는 사실

은 저런 표주박 형상의 모양과 원형의 형상의 마이크로커터의 작용효과의 차이를 영상으로 본 적이 있

어서 일단 저런 정도 효과의 차이라면 통상의 기술자가 선뜻 변경하기 어렵다고 볼 여지도 있는데요.

이 부분은 사실은 정말 증거에 따라서 달리 판단될 여지가 있는 것 같습니다.

결론적으로 말하면 첫 번째 케이스에서는 균등을 부정하기가 쉬울 것 같고, 두 번째 케이스는 균등을 

인정하기도 쉽지만 변경의 용이성이 부정될 가능성도 있다는 게 제 견해입니다.

◾좌장 : 감사합니다. 김기수 판사님의 답변을 듣다 보니까 이 멋진 가상사례를 누가 준비했는지 잘 알 수 

있을 것 같습니다.

그러면 플로어에서 답변이 어떻게 됐는지 한번 보겠습니다. 많은 분들이 답을 해주셨네요.

‘침해된다’ 48%, ‘침해가 되지 않는다’라는 것이 53%로 나왔네요.

두 번째는 ‘침해된다’가 51%, ‘침해되지 않는다’ 49%.

저는 한쪽으로 결론이 기울지도 않을까 생각했는데 지금 종래 기술이 없었다라는 코멘트를 드렸더니 고

민이 많아져서 결국 아주 팽팽한 결론이 나온 것 같아요. 되게 흥미롭네요. 고맙습니다.

혹시 이 부분에 대해서 특별한 코멘트 하실 분 계세요? KALDEN 판사님.

◾Rian KALDEN : 저도 한 가지 말씀드리고 싶은 부분이 있는데요. Randall R. RADER 판사님의 코멘트
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에 대해서, 이런 예측 가능성에 대한 요건에 대해서 한 말씀 더 드리고 싶습니다. 제가 제대로 이해를 

했다면 이 예측 가능성에 대한 부분은 예를 들어서 대체 대안이 있다고 하면, 청구된 요소에 대해서 우

선일 기준으로 자명한 대체안이 있다고 한다면 특허권자가 이거를 청구를 해야 된다. 왜냐하면 시작 단

계부터 청구했을 수 있을 것이기 때문이라는 것인데요. 하지만 저는 균등론을 보는 방향성이 유럽에서

는 좀 다르다고 생각합니다. 대체적인 실시예가 자명했어야 한다, 찾아질 수 있었어야 한다. 왜냐하면 

그렇지 않다라고 하면 대체적인 실시예는 진보적인 것일 것이다라고 하는데, 하지만 이렇다고 해서 이

런 균등론이 배제가 돼야 되는 이유는 되지 않습니다. 왜냐하면, 그렇게 됐다 하더라도 어쨌든 이것이 

작용을 하지는 않을 테니까요. 여기에서 제외가 되는 게 뭐냐하면 명세서라든지 혹은 다른 국가에서라

면 어떤 암시가 생각을 해봤을 때 이 특허권자가 이런 대안에 고려를 해봤다고 한다면 이것은 명확한 

대체안이 될 것이고, 자명한 대체안이 될 것이고, 그것에 포함이 안 되어 있다고 한다면, 그래서 청구를 

하지 않은 것으로 간주가 된다면 이것은 개시는 되었지만 청구는 안 되었기 때문에 disclaim 되는 것이

라고 결론이 될 수가 있습니다. 그리고 여기에 대해서 설명은 되어 있었고 왜 이런 특정한 실시예가 어

떤 이유에서든지 다른 대안에 대해서 좀 더 나은 옵션이다라는 이야기까지 있었다라고 한다면, 그러고 

나서 굉장히 의도적으로 선택을 한 것이라면 이런 특정한 실시예는 청구를 하고 다른 대안 같은 경우에

는 이와 관련된 명세서를 포함하지 않는다고 결정을 할 수가 있습니다. 그러다 보니까 지금 말씀해주신 

그런 접근법과 유럽에서의 접근법이 약간 차이가 있다는 점을 말씀드리고 싶었습니다.

◾좌장 : 의견 감사드립니다.

2세션에 배정된 시간이 어느덧 다 되었습니다. 존경하는 Kenji AMANO 판사님, Rian KALDEN 판사님,

Richard MEADE 판사님, Randall R. RADER 판사님, Valerie THEAN 판사님 그리고 김기수 판사님, 오

늘 이곳에서 함께한 시간들 정말 유익하고 오래오래 기억에 남을 것 같습니다. 수고 많았습니다.

그리고 진지한 열정으로 함께해 주셔서 모든 여러분 감사합니다. 남은 시간 유익하고 행복한 시간 되시

기 바랍니다. 감사합니다.
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SESSION 3

 의약 및 생명공학 발명의 최신 이슈
좌장 우성엽 - 특허법원 고등법원판사

패널

Kenji AMANO - 일본 지적재산고등재판소 판사

Lei FU - 중화인민공화국 최고인민법원 민사3부 재판장

Maximilian HAEDICKE - 유럽통합특허법원 파리본원 판사

Kent A. JORDAN         - 미국 연방제3항소법원 판사

Richard D. MEADE - 영국 잉글랜드/웨일즈 상급법원 판사

이지영 - 특허법원 고등법원판사

◾사회자(한지윤) : 3세션을 시작하겠습니다. 3세션에서는 <의약 및 생명공학 발명의 주요 이슈>에 관해서 

다룰 예정입니다. 진행은 우성엽 특허법원 고법 판사님께서 맡아주시겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 

바랍니다.

◾좌장 : 안녕하십니까. 오늘 3세션의 사회를 맡게 된 특허법원의 우성엽 판사입니다.

본 세션의 주제인 <의약 및 생명공학 관련 발명>은 우리 시대 과학적·의약적 진보의 핵심입니다. 이 분

야의 혁신은 질병 진단과 치료법의 발전뿐 아니라 삶의 질을 향상시키는 데 큰 기여를 하고 있습니다.

이러한 발명은 특허분쟁에서도 중요한 위치를 차지하며 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보와 직결됩니다.

이 세션에서 각국의 저명한 판사님들과 함께 중요한 주제에 대해 논의하게 되어 영광이며, 앞으로 뜻 

깊은 토론의 장이 되기를 기대합니다.

그럼 본 세션에 참여하시는 판사님들을 패밀리네임의 알파벳 순서에 따라 소개해 드리겠습니다.

Kenji AMANO 일본 지적재산고등재판소 판사님입니다.

Lei FU 중국 최고인민법원 부장판사님입니다.

Maximilian HAEDICKE 유럽통합특허법원 파리본원 판사님입니다.

Kent A. JORDAN 미국 연방제3항소법원 판사님입니다.

균등론 세션에도 참여해 주셨던 영국의 Richard MEADE 영국 잉글랜드/웨일즈 상급법원 판사님입니다.

마지막으로 이지영 한국 특허법원 고법판사님입니다.

세션 진행 중에는 통일적으로 판사님으로만 호칭하도록 하겠습니다.

각국의 패널들께서 본 세션의 주제에 대해 전문적이고 상세한 서면 답변을 이미 보내주셨습니다. 다만 

시간의 제약으로 이 자리에서는 핵심적인 내용만을 발표하거나 답변하는 상황이 발생할 수 있으니 이 

점에 대해서 미리 양해 말씀 부탁드리겠습니다. 자세한 내용은 레퍼런스북을 참고해 주시기 바랍니다.

그리고 본 세션은 크게 두 개의 파트로 구성이 되어 있습니다. 1부에서는 각 패널들께서 본 세션의 주

제에 관해 미리 준비하신 PPT를 활용하여 10분 동안 발표를 하십니다. 이어서 2부에서는 국가별로 다른 

나라의 패널들께서 보내주신 질의 내용에 대해 각 판사님들의 답변을 들어보면서 각국의 법제도와 실무

에 관해 논의해보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
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◾좌장 : 이 슬라이드는 오늘 발표 주제와 관련한 국가별 관계를 나타낸 표입니다. 보시는 바와 같이 의약 

및 생명공학 발명 분야는 하나의 특허발명에 대해서 글로벌하게 연결되어 다수의 국가에서 분쟁이 발생

하게 됩니다. 따라서 여러 국가에서의 사례에 대해서 비교법적으로 검토하고 논의해보는 것은 매우 필

요하고 유의미하다고 하겠습니다.

그러면 발표를 듣도록 하겠습니다. 먼저 일본의 Kenji AMANO 판사님의 순서입니다. Kenji AMANO

판사님께서는 <일본 특허법의 기재요건 및 결정다형 의약 발명에 관한 법리와 사례>에 대해 발표해 주

실 예정입니다. Kenji AMANO 판사님 발표 부탁드리겠습니다.

◾Kenj i AMANO : 제약과 관련된 발명 이야기는 쉽지 않지만 최선을 다해보도록 하겠습니다.

저는 두 가지 일본의 특허 사례를 말씀드릴 텐데요. 첫 번째는 2차적인 사용과 관련된 거고, 그다음에 

Polymorphs와 관련된 것이 되겠습니다. 일단 우리가 2차적인 사용과 관련돼서 볼 때는 이러한 사용 자

체가 명세서에 명기되는 것으로 충분하냐의 문제가 되겠습니다. 다른 관할권 국가들과 마찬가지로 일본

의 특허법에서도 명세서와 관련된 요건들이 있는데, 그중에 하나가 바로 Support Requirements라는 것

입니다. 즉 신청자가 청구되는 발명은 세부적으로 명세서에 설명을 해줘야 된다는 것입니다. 기본적으로 

여기서 요구하는 것은 본질적인 요소가 어떤 명세서를 서포트하는, 즉 지지하는 내용을 충분히 가지고 

있어야 된다는 점이 되겠습니다. 그러니까 그냥 기술적으로 청구항을 카피해서 일단 고등법원의 2005년 

판례는 청구되는 발명품을 볼 때 청구항과 명세서를 같이 보면서 여기에 대한 통상의 기술자가 청구 발

명 자체가 과제 해결을 할 수 있는지를 보는 것이 연계가 되겠습니다.

그러면 첫 번째 케이스를 보도록 하겠습니다. 국제 특허분쟁에서 유명한 건 중 하나죠. 바로 

‘Warner-Lambert - Kobayashi Kako’ 건에서 Pregabalin 2차 사용과 관련된 것입니다. 관련된 특허가 여

기 나와 있는데, EP 0934061입니다. 이건 아주 유명한 케이스고요. 그리고 Richard MEADE 판사님께서 

나중에 설명을 주실 수 있을지 모르겠습니다. 이것은 이미 알려져 있는 화합물질이라는 것과 청구항은 

모든 종류의 통증에 대해서 사용한다는 것이고, 두 번째로 청구된 내용은 신경계 통증에 대해서 치료 

관계가 된다는 것입니다. 그런데 영국의 대법원에서는 ‘특히 신경계 통증과 관련해서는 과학적인 근거가 

명세서에 불충분하다.’라고 얘기했습니다. 그래서 특허법원에서는 청구항 자체가 어떤 요건을 충족하지 

못해서 기재 미비로 얘기하면서 이것을 아는 통상의 기술자가 과제를 해결하는지를 모를 수도 있기 때

문이다, 즉 통증을 해결하는 것을 모를 수도 있다고 얘기한 것이죠. 그래서 고등법원에서는 이게 어떤 

활성화와 관련된 부분이라고도 얘기를 했습니다. 실시 가능 요건과 관련돼서요. 어떻게 본다면 신청자에

게 비슷한 것을 요구한다고 할 수도 있을지 모르겠는데요. 어쨌든 명세서 내용이 청구된 내용을 서포트 

못 한다고 얘기한 것이라고 할 수가 있고요.

두 번째 경우를 보겠습니다. Polymorphs와 관련된 것인데, 일본의 특허법원에서는 Polymorphs와 관련

된 진보성을 하는 데 있어서 엄격하게 접근하고 있습니다. 특히 제약물질과 관련돼서는 결정형이 무정

형보다 더 안정성이 좋다는 것이고, 또 통상의 기술자라는 것은 결정에 관련된 스크린 하는 것은 일반

적으로 많이 하는 것이기 때문에 이러한 것에 대해서 더 진보를 만들 수 있다는 것입니다. 그리고 통상

의 기술자라면 루틴하게 일반적으로 여러 시행착오를 거치면서 이러한 Polymorphs 혼합물을 개선하려

고 할 것이기 때문에, 이것에 대해 계속 알아보려고 할 것이기 때문에 이렇게 결정을 한 것이었습니다.

그렇지만 예외적인 경우들도 있는데, 그중 하나가 바로 이 케이스가 되겠습니다. 이 케이스에서는 크기

가 명기되어 있고 그리고 여기에 관련된 어떤 화합물은 선행기술로 알려진 것이 포함되어 있습니다. 따

라서 청구 발명에서 이것은 진보성이 있다고 판단하였습니다. 왜냐하면 발명이 해결되는 그 과제가 용

해성과 안정성과 관련돼서 개선을 해줬고 이것은 이전에 발명품이 없었던 것이기 때문이죠. 그래서 어
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떤 통상의 기술자가 결정형을 통해서 안정성과 이런 것을 개선하는 것과 관련되는 절충점이 있다고 판

단했습니다. 그리고 설명서 부분에 있었던 데이터는 예측 못했던 어떤 개선된 기술을 이뤄냈다고도 판

단하였습니다. 정리해서 말씀드리면 Polymorphs에 관련된 발명품의 특허 출원을 위해서는 출원자가 이

런 형성을 만들기 어렵다는 것과 이것에 대한 기술적인 작동 효과를 보여줘야 되고, 이것은 한국과 다

른 나라와 비슷한 접근 방법으로 생각이 됩니다.

마지막으로 저에 대한 광고로 봐주시면 좋겠습니다. 제가 제 자신을 소개하는 것인데요. 제 꿈 중에 하

나가 바로 모든 대륙의 대회에 참여하는 것입니다, 북극 빼고요. 그래서 전 세계 아이언맨 경주에서 여

러분 다시 뵙기 바랍니다. 감사합니다.

◾좌장 : Kenji AMANO 판사님 감사합니다. 발표해 주신 두 케이스 되게 흥미로운 케이스였습니다.

첫 번째 Warner-Lambert 사건은 영국의 Richard MEADE 판사님께서도 발표해주실 것 같은데요. 들으

셨다시피 영국에서는 sufficiency 요건에 해당되지 않는다고 말씀했는데 일본에서는 서포트 요건에 충족

되지 않는다라는 이유로 판단이 된 것 같아서 비교해서 보시면 좋을 것 같고, 두 번째 결정형 발명에 

대해서도 특허의 진보성을 인정했는데, 이따 한국에서도 결정형 발명에 대한 진보성 발표가 있으니 비

교해서 들으시면 좋을 것 같습니다.

이어서 두 번째로 중국의 Lei FU 판사님의 순서입니다. 중국의 Lei FU 판사님께서는 최근 중국 특허법 

개정에 따라 도입된 <의약품 특허분쟁의 조기 해결 메커니즘인 의약품 특허 연계제도의 입법 내용과 관

련 사례>들에 관해서 발표해 주실 예정입니다. 판사님 발표 부탁드리겠습니다.

◾Lei FU : 여러분 반갑습니다. 이 콘퍼런스에 초청받게 되어서 매우 영광입니다. 오늘은 제가 중국의 의

약품 특허 연계 소송 실무에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다.

제 발표는 네 가지 부분을 커버할 텐데요. 이 시스템의 중요한 점, 그리고 관련된 법, 그리고 사법적인 

해석, 그리고 사법 실무에 대한 전체적인 개요, 그리고 특정한 소송건들에 대해서 말씀드리겠습니다.

의약품 그리고 바이오의약품 분야는 기술이 고도화되고 있고 또 투자가 가장 활발한 분야 중에 하나입

니다. 이 분야는 공공의 건강과 안전에 이바지하는 핵심 분야입니다. 그리고 중국의 특허사법 실무가 굉

장히 급속하게 지난 2년간 집중을 해왔던 분야이기도 합니다. 이런 제약 의약품과 관련되어 있는 특허 

분쟁을 해결하기 위해서 중국에서는 ‘의약품 특허 연계제도’라고 하는 새로운 제도를 최근에 도입했습니

다. 그러면 입법과 관련된 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 의약품 특허 연계제도 같은 경우에는 중국 특

허법에 2020년에 개정을 통해서 포함이 되게 되었습니다. 특히 제76조를 추가해서 포함되었는데요. 의약

품 특허분쟁을 조기에 해결하는 메커니즘으로써 도입이 됐습니다.

이러한 프레임워크상에서 특허를 가지고 있는 의약품회사 같은 경우에는 제약품과 관련되어 있는 정보

를 등록하게 되어 있습니다. 그리고 제네릭 회사 같은 경우에는 네 가지 유형 중에 하나의 선언서를 제

출해야 합니다. 특허권자가 가지고 있는 특허에 대해서 관계자가 이의가 있다고 한다면 행정적인 판결

을 요청할 수가 있습니다. 그렇게 해서 특허행정청에 판결을 요청할 수가 있습니다. 이것은 의약품 특허 

분쟁 조기 해결 메커니즘을 시행하는 방안입니다.

그리고 2021년에 중국 최고인민법원에서 이러한 해석을 내놓았습니다. 이 해석을 보면 핵심적인 부분에 

대해서 내용을 담고 있습니다. 어떤 담당 법원인지 그리고 어떤 기판력이 미치는지 등과 같은 내용들을 

담고 있습니다. 이러한 활동을 통해서 의약품 관련된 분쟁을 조기에 해결하고자 합니다.

그러면 실질적인 적용을 보도록 하겠습니다. 2021년 11월부터 SPC에서는 37건의 민사 2심사건을 수리했

고, 이들이 의약품 특허 연계 소송과 관련되어 있는 것이었습니다. 그리고 이중 31건을 종결했습니다.
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그리고 여기서 상당히 주요한 소송 예시를 좀 들어드리도록 하겠습니다.

첫 번째로 ‘주가이 제약 주식회사 - 원저우 하이허 제약 주식회사’ 사건을 말씀드리고 싶습니다. 이 소

송건 같은 경우에는 원고가 특허를 가지고 있었고 피고는 제네릭 의약품을 가지고 있었습니다. 그런데 

이 제네릭 의약품이 4번 유형의 선언을 제출했기 때문에 제네릭 의약품이 특허권 보호 범위에 속하지 

않는다라는 주장이 있었습니다. 그래서 원고 같은 경우에는 베이징 지식재산권법원에 소송을 제기해서 

피고의 제네릭 의약품이 분쟁 중인 특허의 범위에 속한다는 것을 확인해 달라는 요청을 했던 것입니다.

피고가 4번 유형의 선언을 제출하기 전에 일단 원고가 행정절차를 통해서 청구항 1번을 정정했었습니

다. 원래 청구항 1번 같은 경우에는 항산화제의 선택을 제한하지 않았었습니다. 그런데 이렇게 정정을 

한 다음에는 원고가 이 항산화제 중에서 세 가지를 제외하고 하나만 유지했습니다. 그래서 제네릭에서 

활용이 되었던 항산화제 같은 경우에는 원고가 포기를 한 세 가지의 항산화제 중에 포함이 되어 있었습

니다.

그래서 베이징지식재산권법원은 첫 번째로 피고가 사용한 항산화제가 원고가 정정한 청구항 1에 제안된 

항산화제와 다르다라고 판단했습니다. 그리고 둘째로 균등론 관련해서 피고가 사용한 항산화제가 특허 

명세서에만 들어가 있고 청구항에는 들어가 있지 않다는 점을 고려해서 doctrine of dedication의 적용

을 받는다고 보았습니다. 이 doctrine of dedication이라고 하는 것은 균등론에 대한 제한을 적용하는 부

분이 있습니다. 그러니까 삭제된 기술 scheme을 다시 보호 범위로 포함할 수 없다는 의미를 담고 있는 

법리입니다. 이에 따라서 법원에서는 이 제네릭 의약품이 특허의 보호 범위에 속하지 않는다고 판결한 

것입니다.

여기에 대해서 원고는 SPC에 항소를 했습니다. 그리고 SPC는 금반언의 원칙에 따라 원고가 다른 세 가

지 항산화제를 이전에 있었던 특허 무효 절차에서 포기가 있었다라고 봤습니다. 그래서 이 건에서 균등 

관계를 주장할 수 없다고 판단했습니다. 그래서 SPC에서는 1심 판결을 유지했습니다. 그리고 법원에서

는 피고가 선언과 고지와 관련되어 있는 의무를 위반했다는 점을 지적하기도 했습니다.

시간이 제한적이다 보니 케이스를 더 말씀드릴 수는 없을 것 같아 바로 결론으로 넘어가겠습니다.

중국에서 법원들이 여러 제네릭 의약품 기업들 그리고 제약 특허권자들을 보호하는 것을 중시하고 있습

니다. 그래서 여러 가지 이익을 균형 있게 조정하고자 하고 있습니다. 그래서 이러한 목적을 가지고 의

약품 특허 연계제도를 도입했습니다. 이를 통해서 의약품과 관련되어 있는 특허를 보호하고자 하고 있

습니다. 그래서 여러 가지 협력 소통을 통해서 그리고 함께 여러 국가들과 일을 함으로써 특허 연계 시

스템을 좀 더 강화시켜 나가고 싶습니다. 감사합니다.

◾좌장 : 중국의 Lei FU 판사님께서 중국에 최근 도입된 의약품 연계 특허 분쟁 해결 시스템에 대해서 그 

입법 내용과 사례에 대해서 잘 설명해 주셨습니다.

이어서 UPC Maximilian HAEDICKE 판사님 순서입니다. Maximilian HAEDICKE 판사님께서는 먼저 

특허권 침해로 인한 가처분 결정의 발령 요건에 관한 UPC 판결 사례와 진보성 판단의 새로운 기준과 

절차를 제시한 것으로 보이는 UPC 판결 사례들을 발표해 주실 예정입니다. Maximilian HAEDICKE 판

사님 부탁드리겠습니다.

◾Maximilian HAEDICKE : 제가 어제 서울을 둘러보았는데, 무엇보다도 사람들이 정말 친절하고 또 모

든 게 효율적인 것을 느꼈습니다. 베를린은 전혀 안 그런데요. 회의도 정말 그런 것 같습니다. 그래서 

한국에서 즐거운 시간 보내고 있기 때문에 정말 감사하다는 말씀드리고 싶고요.

그리고 콘퍼런스가 10주년이라고 들었습니다. 파리 사법부에서 15개월 동안 첫 번째 저지먼트가 나오고 
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난 다음에 좋은 기념일을 맞이하기도 하였습니다. 그리고 설립된 지 얼마 안 됐습니다. 아기라고 부르고 

아기에게 제약과 관련된 특허를 맡길 수 있냐는 얘기도 하지만 아기는 계속해서 성장할 것이기 때문에 

더욱더 좋아질 수 있을 거라고 생각됩니다. 다른 쪽하고 비교가 안 될 정도로 아직 어리긴 하지만 앞으

로 좋은 미래가 기다릴 거라고 생각됩니다.

그리고 제가 거의 30장 이상의 슬라이드를 제출했는데 8분에 다 말씀을 못 드릴 것은 압니다. UPC에서

는 여태까지 판결한 것이 3건밖에 없습니다. 이중에는 아직 완전히 종료가 안 된 케이스도 있기 때문에 

제가 스킵하는 것들이 있다는 거 양해 부탁드리고, 또 이것이 모두 제 사견을 기준으로 한다는 점을 말

씀드리고 싶습니다.

이미 들으셨겠지만 제약 관련 특허와 관련해서는 거기에 대한 판단을 저희 UPC에서 맡는다는 데 처음

에는 주저함도 있었습니다. 그러니까 누가 이것을 판단할 것인지, UPC와 관련된 단일 특허가 어떤 의미

인지, 또 어떤 기준이 적용될 것인지에 대해서 의견이 많은데요. 제약특허와 관련해서 저희가 어떻게 진

행을 했는지 두 가지 케이스를 말씀드리고 이런 질문들의 답을 좀 찾아보도록 하겠습니다.

우선 첫 번째는 NanoStrings과 관련된 것인데요. 10XGenomics와 관련된 분야가 되겠습니다. 이것은 조

직샘플을 디텍션하는 것과 관련된 것인데 복잡하게 들리죠? 예, 복잡합니다. 일단 항소법원으로 가고 항

소법원에서 확실성이 있어야만 된다고 판단하면서 특허에 대한 침해가 있다고 했습니다. 어느 정도까지 

확실성이 없다면 개연성을 기준으로 해서 특허가 무효하다고 결정할 수 있는 것입니다. 스탠다드가 만

족이 안 된 경우에 그렇게 보는 것이죠. 여러 가지 복잡해서 다 말씀은 안 드리겠지만, 통상의 기술자라

면 분석 기술이라든지 발명을 그대로 재현해낼 수 있을 거라고 생각해서 항소법원 입장에서는 특허 자

체가 진보성이 없어서 여기 나와 있는 대로 결정을 하였다고 보시면 되겠습니다.

두 번째 케이스로 넘어갈 텐데, 제가 진보성 결정하는 기준과 관련해서 법원이 어떤 걸 적용하는지는 

말씀을 안 드렸습니다. 두 번째 케이스에서는 연계가 된다고 할 수가 있습니다.

이것은 ‘Sanofi - Amgen’의 케이스인데요. 활성물질인 evolocumab과 관련된 것입니다. 콜레스테롤을 저

하시키는 약재였습니다. 그래서 이것에 대해서 진보성을 기준으로 검토했습니다. 그래서 NanoStrings와 

관련된 케이스였는데, 그것을 기준으로 우선적으로 진보성을 판단하였습니다. 진보성이 각각의 개별적인 

케이스에 있는지 그리고 여러 가지 작용 효과들을 법적으로 고려하였습니다. 그리고 객관적으로 보려고 

했습니다. 즉 신청인의 주관적인 아이디어는 고려되지 않았으며, 체계적으로 보면서 청구되는 발명이 실

질적으로 선행기술과 어떤 연관 관계가 있는지를 보았고요. 통상의 기술자가 첨단의 기술을 전체적으로 

일반적인 지식을 사용해서 재현할 수 있는지를 고려하였습니다.

그래서 다음과 같은 테스트를 적용하였습니다. 일단 실현적인 출발점을 잡았고, 그다음에는 청구된 피소 

제품과 선행기술을 비교해서 통상의 기술자가 청구되는 솔루션을 만들어냈는지를 봤습니다. 이런 테스

트를 적용하는데 사법부에서는 어떤 과제 해결 어프로치를 쓴다기보다는 현실적인 스타팅 포인트를 잡

았습니다. 그러니까 현실적이라는 것은 통상의 기술자가 유사한 제품을 만들려고 했을 때 청구된 발명

과 비슷한 과제를 보는지를 기준으로 현실적인 그것을 스타팅 포인트로 잡았던 것입니다. 물론 여러 가

지 다른 것들을 스타팅 포인트로 잡을 수 있었겠지만 일단 여기서는 통상의 기술자가 청구항들을 진보

성 없이 응용할 수 있는 지를 보았고, 또 콜레스테롤과 약제와 관련해서 물론 그 당시의 여러 가지 기

술들도 고려를 하였습니다. 디테일들은 다 스킵하고요. 그래서 요약하면 두 가지 스텝을 통해서 진보성

을 보는 것입니다. 일단 말씀드린 현실적인 스타팅 포인트를 잡을 수 있어야 되고, 두 번째는 청구와 관

련된 제품과 선행기술을 비교해서 만일 통상의 기술자가 이런 현실적인 선행기술로 시작을 했을 때 비

슷한 질문에 당면 의지를 보는 것이었습니다. 거기에 대해서는 진보성이 부족하다는 판단을 내린 것을 

볼 수가 있었습니다.
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우선 제가 처음에 던진 질문으로 돌아가서요. 첫 번째는 누가 판사가 되는지 제약업체들이 걱정한다고 

할 수가 있는데요. 보통 각 국가별 법원의 판사들이 UPC에서 판사가 되고, 두 번째는 UPC가 특허 친

화적이냐는 것에 대해서는 우리가 특허에 반대하는 사람들은 아니지만 그것과는 상관없이 객관적으로 

저희는 법을 적용하고 무엇보다도 여러 가지 사안들을 고려해서 법에 따라서 판단한다고 말씀드리고 싶

습니다. 그다음에 유럽의 특허청이 특허와 관련된 원칙을 EPO의 기본 특허성과 관련된 원리를 그대로 

준수했느냐에 관련돼서는 아직은 답하기 어려운 것 같습니다. 아직까지는 해야 될 일이 더 많기 때문이

고요. 그렇기 때문에 특허권자가 신뢰를 갖고 UPC에 올 수 있도록 최선을 다하겠다는 말로 마무리를 

짓도록 하겠습니다. 감사합니다.

◾좌장 : 이번에는 미국의 Kent A. JORDAN 판사님 순서입니다. JORDAN 판사님께서는 미리 PPT를 준

비해 주셨는데, 미국 특허법상 enablement 요건이 쟁점이 되었던 연방대법원의 ‘Sanofi - Amgen’ 사례

와 자명성 유형의 이중특허 사례들 그리고 시간이 된다면 미국 의회의 최근 입법 동향에 관해서 발표해 

주실 예정입니다. JORDAN 판사님 발표 부탁드리겠습니다.

◾Kent A. JORDAN : Maximilian HAEDICKE 판사님께서 말씀해 주신 것을 다 말씀드리고 싶습니다. 정

말 아름다운 콘퍼런스입니다. 이렇게 참여하게 돼서 그저 감사하다는 말씀밖에 드릴 수가 없습니다. 그

리고 이렇게 자리하게 돼서 영광입니다. 미국은 대선 날인데요. 그래서 미국 밖에 있는 게 너무 기쁩니

다. 거기는 지금 완전 엉망이에요. 미국의 관점에 대해서 좀 말씀을 드리고 또 여러 가지 이슈에 대해서 

말씀드릴 텐데, 미국 풋볼을 생각해 보시면 쿼터백이 필드에서 어떤 일이 벌어지고 있는 걸 보면 플레

이를 바꾸는 작전을 수행하곤 합니다. 지금 저에게 주어진 시간을 생각해봤을 때 그런 쿼터백의 전략을 

저도 써야 될 것 같습니다.

자명성 유형의 이중특허는 다루기가 어려울 것 같습니다. 그리고 균등론 같은 경우에 앞서서 김기수 판

사님께서 술을 많이 마시고 얘기하셨다고 하셨는데, 그래서 그것처럼 제가 2번인 자명성 유형의 이중특

허에 대해서 얘기하면 그런 식으로 될 것 같아서 일단은 ‘Sanofi - Amgen’에 대해서 좀 더 말씀드리고,

그리고 미국 의회에서 현재 진행 중인 법안들에 대해서 얘기를 드리는 것으로 하면 좋을 것 같습니다.

일단 아마 이게 법안이 통과가 안 될 수도 있지만 사실 어느 정도 가능성이 있는 것들도 있기 때문에 

몇 가지 공유를 드리도록 하겠습니다.

그러면 Amgen 건으로 넘어가 보겠습니다. 미국의 대법원에서 스클리 판사님이 말씀하신 것을 한 번 더 

말씀드리고 싶습니다. 바이오테크 특허 케이스 같은 경우에 대해서 얘기를 하면서 내가 동의를 하는 이

유는 사실은 내가 과학을 이해를 못 해서 이렇게 동의하는 거다라고 얘기했습니다. 이게 정말 어려운 

주제가 맞습니다, 특히 바이오 이 부분은요. 여기 계신 여러 훌륭한 판사님들 같은 경우에는 제약 부분

에 있어서 학위도 있으시겠지만 저는 그냥 특허권을 좋아하는 제너럴리스트 판사이다 보니 이런 제약 

쪽 내용이 들어가 있으면 제가 과학을 이해할 수 있었으면 좋았을 텐데라는 생각을 하곤 합니다.

그러면 ‘Sanofi - Amgen’ 건에 대해서 좀 더 말씀을 드리고 싶습니다. 여기에서는 바이오로직 생물학적

인 부분이 들어가 있는데, 사실은 바이오의약품 관련해서는 가장 복잡한 주제라고도 할 수 있겠습니다.

2023년에 대법원 판결이 났는데 굉장히 관심이 많았던 건이고, 대법원에서는 이 판결이 결국은 바이오

제약에서 여러 가지 이야기가 있었던 ‘실시가능 요건의 재진술이다’라는 이야기를 했습니다. 과거의 많

은 건들에서 이야기가 됐던 것을 한 번 더 반복한 것이다라고 얘기를 했습니다. 특허가 프로세스, 기계,

제조물, 물질의 구성을 청구하는 경우 특허명세서는 그 기술 분야의 통상의 기술자가 전체 구성을 만들

고 사용할 수 있도록 해야 한다는 그런 것을 다시 반복한 판결이었습니다. Amgen건 같은 경우에는 전
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통적인 특허법에 따라 제기된 것이며, 미국에서 많은 의약품 특허소송을 규율하는 전문적인 해치-왁 스

먼 법(Hatch-Waxman statute)이나 생물의약품 가격경쟁 및 혁신법 BPCIA에 따른 것도 아니었습니다.

잠시 BPCIA에 대해 말씀드리면, BPCIA는 바이오시밀러(biosimilar) 제품을 승인하기 위한 간소화 절차

를 제공하기 위해 2010년에 제정된 법률입니다. 마치 해치-왁스먼 법(Hatch-Waxman Act)에서 소분자 

제네릭 의약품이 승인받는 절차와 유사한 절차를 마련한 것입니다. 판사분이 해치-왁스먼 법을 의회에서 

얘기할 때 이런 입법적인 부분에 있어서 많은 균형을 맞추고자 노력을 했습니다. 여러 가지 우려 부분

에 있어서도 해소하고자 노력을 했었던 그런 법입니다.

바이오시밀러 관련해서 BPCIAa가 제정됐는데 이것도 상당히 비슷한 것이었습니다. 일단은 이런 규제 

세부사항으로 들어가지 않고 간단하게 설명을 하자면 이게 완벽하게 비슷한 것은 아니지만 바이오시밀

러가 생물학적 치료 제품이랑 비교해 봤을 때 저분자 제네릭 의약품이 전통적인 브랜드 의약품과 이 관

계가 비슷하다고 볼 수 있습니다. 그러니까 제네릭 저분자 의약품은 원래 브랜드와 정확히 동일한 복제

품일 수 있긴 합니다마는 바이오시밀러는 완전히 똑같을 수는 없습니다. 왜냐하면 이런 복잡한 단백질

이 완전히 복제될 수는 없기 때문에 그런 부분에 있어서는 살짝 다르지만 그런 관계성은 비슷합니다.

그래서 이것이 사실 특허성 문제에 영향을 미치게 됐는데요. 왜냐하면 바이오시밀러 케이스가 그렇게 

관련된 사건이 많지는 않습니다. 적어도 해치 왁스만 사건에 비해서는 그렇게 많지가 않은데 다만 이와 

관련해서 굉장히 쉽게 예측이 가능한 문제는 사실 실시가능성 문제입니다. 그리고 이게 Amgen건에도 

영향을 미쳤습니다. ‘Sanofi - Amgen’건을 기억을 하신다면 Amgen이 일단은 소를 제기했고, 사노피에

서 여러 가지 침해가 있었다라고 주장을 했습니다. LDL 콜레스테롤에 영향을 미치는 항체에 대해서 특

허를 획득했는데, 여기에 대해서 침해했다는 주장을 했었습니다. 델라웨어 지역 순회법원에서 진행이 되

었었고요. 일단 델라웨어 지역에서 일을 하고 있기 때문에 여기에 관련되어 있는 일들도 계속해서 하고 

있습니다. 왜냐하면 특허 관련된 건들을 계속해서 핸들을 하고 싶기 때문입니다. 제 동료가 그래서 이 

건을 담당했었습니다.

해당 특허는 PCSK9 단백질에 영향을 미치는 항체의 집합을 청구했습니다. 판결문에 의하면, PCSK9는 

LDL 수용체와 결합하여 이를 분해하는 자연적으로 발생하는 단백질이며, 우리 몸이 혈액에서 LDL 콜

레스테롤을 제거하는 유익한 기능을 수행하고자 LDL 수용체를 생성하기 때문에 문제가 될 수 있습니

다. 이 사건에서 Amgen은 특정 아미노산 서열로 설명된 개별 항체에 대해 보호를 요청한 것이 아니라,

PCSK9의 특정 아미노산 잔기에 결합하고 PCSK9가 LDL 수용체와 결합하는 것을 차단하는 전체 항체 

집합을 청구했습니다. 이게 문제가 되었습니다.

시간 때문에 굉장히 많이 요약하고 있습니다. 그렇지만 여기에서 문제는 다양한 항체의 변형들이 나타

날 수 있다는 점을 고려했을 때 수백만 가지의 청구범위에 부합하는 항체가 나타날 수 있다는 것이었습

니다. 그런데 이 특허 같은 경우에는 청구범위를 제한적으로 진행을 했었던 것이죠. 그러니까 지금 항체

에 대해서 또 기능에 대해서 좀 더 집중해서 말씀드리고 싶습니다. 그러니까 이 항체가 어떤 기능을 했

으면 좋겠는지, 이것이 단백질에 어떤 식으로 작용을 했으면 좋겠는지 이런 부분에 대해서 집중을 하겠

다는 방식으로 청구가 이루어졌었습니다. 그런 식으로 Amgen이 했어요. 그렇게 하는 과정에서 이런 수

백만 개 중에서 26개의 예만 제시를 했던 것입니다. 그러니까 일단은 대법원에서 봤을 때는 마치 100만 

에이커의 땅 얘기를 하면서 26에이커만 청구하는 모습이었죠. 그래서 연방순회항소법원에서도 여기에 

대해서 동의를 했습니다. 그리고 대법원도 여기에 대해서 동의를 했습니다. 대법원에서는 “명세서가 청

구된 발명의 전체 범위를 실시 가능하도록 해야 한다. 더 많이 청구할수록 더 많이 실시 가능하게 해야 

한다.”라는 언급을 했습니다.

이 원칙은 또 다른 항체 사건인 ‘Baxalta Inc. - Genentech Inc’ 사건에서도 다시 적용되었습니다. 작년 
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케이스인데요. 이것도 동일한 항체 관련 건인데요. 여기에서 보여줬던 사실관계를 보면 그 사실관계가 

Amgen 사건과 실질적으로 구별되지 않는다는 지적이 있었습니다. 결국은 결과도 동일했습니다. 수백만 

개의 잠재적 항체 후보가 있는데 명세서에는 11개만 공개되었기 때문입니다. 그래서 법원에서는 이후 

청구항이 실시 가능하지 않기 때문에 무효라는 판결을 내렸습니다.

연방순회법원에서는 클레임된 반영에 대한 완전한 실시 가능성을 가지기 위해서는 스크리닝이 필요하다

라는 이야기를 했고요. Amgen에서는 시행착오의 정의에 해당하게 되고 결과적으로 일반 대중이 청구범

위의 해당 항체 발명자가 처음 발견했을 당시와 비교해서 더 잘 만들거나 사용할 수 있는 상태에 이르

지 못하게 됨에도 그렇게 되면 발명자가 독점적 권리에 관계된다는 것을 언급했습니다.

여기까지가 Amgen건에 대해서고, 앞으로 미국에서 통과될 수 있는 가능성이 있는 세 가지 법안에 대해

서 말씀을 드리고 싶습니다. 일단 하나는 특허 적격성 복구 법안이라는 것이 있는데요. 여러 가지 논란

이 많이 되었던 특허 적격 대상 문제와 관련되어 있는 법안입니다. 저를 포함해서 많은 판사들이 ‘Mayo

Collaborative Services - Prometheus Laboratories’ 케이스를 잘 알고 계실 거예요. 이것도 바이오제약 

부분과 관련되어 있는 케이스였는데 굉장히 큰 건이었습니다. 의회에서도 이 부분을 관심 있게 보았었

습니다.

그리고 두 번째 법안이 하나 있는데요, PREVAIL 법안이라고 불리는 법안입니다. 이 법안 같은 경우에

는 여러 가지 이야기를 하고 있는데요. PTAB이 어떤 식으로 운영하는지에 대한 그 방식을 변경하고자 

하는 부분입니다. 그래서 지금까지는 없었던 소송요건을 부과하는 방식에 대한 법안입니다.

세 번째로 진행되고 있는 법안, 그리고 극적인 그런 법안이라고 한다면 RESTORE 특허권 법안이 있습

니다. ‘eBay - MercExchang’ 판결은 결국은 이 법안이 무효하게 될 것이라고 생각이 됩니다. 이 판결 같

은 경우에는 유효한 특허 침해가 발견될 경우에는 가처분 명령을 인정하는 연방순회항소법원의 판례를 

폐지한 것이었는데요. 저는 이게 잘 통과될 거라고 생각하고 있습니다. 들어주셔서 감사합니다.

◾좌장 : 이번에는 영국의 Richard MEADE 판사님의 순서입니다. Richard MEADE 판사님께서는 기재 요

건 및 진보성 요건에 있어서 plausibility 쟁점에 관한 영국법상의 사례들에 대해서 발표해 주시겠습니

다. Richard MEADE 판사님 발표 부탁드리겠습니다.

◾Richard MEADE : 저는 plausibility 쟁점에 대해 말씀드릴 텐데요. 영국의 법의 관점에서, 또 EPO 유

럽 특허청의 case law 판례 입장에서, 그리고 영국의 법원이 어떻게 EPO의 case law를 따르려고 하는

지, 그래서 기존의 어떤 원칙이나 법리에 어떻게 수정하고 있는지 말씀드리겠습니다.

유럽 특허법의 개연성 plausibility는 단순하게 제약 분야에만 적용되는 것은 아니지만 제약 분야에 가장 

많은 영향을 미치기 때문에 특히 이쪽 전문가들이 관심이 많은 것 같습니다.

‘Warner-Lambert - Generics’ 2018년도에 대법원까지 간 사건을 말씀을 드릴 텐데요. 이것은 일본의 

Kenji AMANO 판사님께서 말씀한 케이스랑 비슷한 거라고 할 수가 있고 그에 따른 결과는 제가 알기

로는 일본과 비슷하다는 이유로 비슷하게 판결이 나왔습니다. 일단 2차 의약 사용과 관련된 건강관리입

니다. 이미 알려진 pregabalin이라는 약재가 신경제 통증 치료제로서 관련된 것입니다. 즉 재판에서는 

특허상으로는 pregabalin이 신경통증에 효과가 있다고는 명시하였지만 실질적으로 합리적인 어떤 증거

로 그것이 진실이라고 뒷받침을 못 해줬다는 것입니다. 대법원까지 핵심으로 봤던 것은 그에 따라 특허

가 무효가 되느냐의 여부였습니다. 제가 나중에 또 설명을 드리겠지만 이 경우 영국 대법원에서는 EPO

의 case law 전체를 다시 한 번 검토하였고, 그 당시 시점으로서는 AB initio plausibility Test를 기준으

로 삼았습니다. 이건 EPO가 수년 동안 결정하기 전에 판단 기준으로 봤던 것 중에 하나인데요. AB
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initio plausibility Test라는 것은 특허권자가 특정 작용 효과를 기준으로 한다면 이것은 pregabalin이 신

경통증에 효과가 있다는 것이 기준점이 되겠죠. 그것을 기준으로 하려면 진보성이라든지 충분성과 관련

된 부분에 있어서 어떤 증거를 제시해서 실제 이런 것이 달성됐다는 것을 보여줘야 된다는 것이었습니

다. 그래서 대법원 입장에서는 이것 자체는 충족하기가 쉽다고 이야기를 하였습니다. 그래서 간단한 동

물 모델을 통한 실험으로도 증명이 가능하고, 아니면 어떤 합리적인 이론을 제시해서 뭔가 실험이 없더

라도 증명이 가능하다고 본 것이죠. 그런 것을 배경으로 영국에서 대법원 판례가 나왔다라고 볼 수 있

겠습니다.

그다음에 또 중요한 포인트는 바로 유럽 특허청의 Enlarged Board라는 위원회에서 결정한 것입니다. 유

럽 UPC가 아니라 유럽의 특허청이죠. 이것은 G2/21과 관련된 사건이 되겠습니다. 그래서 확대위원회는 

EPO에서 가장 큰 상소법원으로서 중요한 것만 다루고 있고 하위법원으로 보내거나 아니면 유럽 특허청

장이 판단을 요청하기 때문에 심리에 들어가는 것입니다. G2/21과 관련된 부분은 진보성과 관련된 부분

이었습니다. 저희는 유럽 특허협약 제56조를 기준으로 하는 것인데요. 거기에는 그러나 Obiter 코멘트가 

들어갔습니다. 다시 말씀드리면 83년 EPC 조항과 관련된 기재요건 불충분 특히 2차 의약용도 발명과 

관련된 부분이었습니다. 그리고 이와 관련된 기재불비 insufficiency는 진보성과는 다르게 간주하였습니

다. 법원은 판시에서 plausibility 개연성이라는 것은 유럽의 특허협약을 인정하는 별도의 콘셉트가 아니

라고 했습니다. 영국의 대법원도 동일하게 Warner-Lambert 사건에서 비슷하게 판결을 하였던 것이죠.

그래서 EPO의 확대위원회에서는 진보성이라는 것이 공시와 관련된 테스트다. 특히 EPO가 볼 때는 그

렇게 본다는 것입니다. 다시 말씀드리면 청구되는 기술적인 효과가 자명성과 연계해서 기준을 잡으려면 

특허 신청서에 이것이 명기돼야 되고 특허출원서에 이것이 참이라는 근거가 없어도 된다. 즉 특허신청

권자가 이러한 효과가 존재한다고만 명기해도 충분하다는 것입니다. 확대 위원회에 대해서는 청구항에 

들어간다고 한다면 이것은 2차 용도와 관련된 것이죠. 그렇게 명기되면 명세서에서 이런 작동 효과가 

있다는 것으로 간주할 수 있다라고 얘기했습니다. 이것이 바로 EPO의 G2/21 관련된 case law에 들어간 

내용이었습니다. 그래서 보시면 아시겠지만 잠재적으로 EPO case law와 영국의 case law는 특히 진보

성 관련해서는 다른 점이 있다고 볼 수가 있습니다.

그러면 영국은 이런 판례 기준일 때 어떻게 해야 되는지 문제가 있었는데요. 여기서 그래서 네 가지의 

가설을 세웠습니다. 첫 번째로는 영국의 법원은 통상적으로 EPO에서 결정된 case law를 따르고, 특히 

확대위원회에서 결정한 것이기 때문에 그런 걸로 간주할 수가 있습니다. 그러나 두 번째는 영국에서는 

어떤 전례가 있는지를 봅니다. 항소법원 입장에서는 자체의 어떤 결정은 물론 구속력을 가지지만 사후

에 EPO case law와 다르게 판시가 나면 또 다르게 결정을 할 수 있다고 보고 있습니다. 그러나 영국의 

대법원만이 자체 결정과는 다르게 할 수가 있습니다. 나중에 EPO case law가 또 나올 경우에는. 그렇기 

때문에 대법원이 Warner-Lambert 케이스를 다시 보지 않는 이상은 이 결정이 현재로서는 구속력을 가

진 거라고 볼 수가 있습니다. 그렇다면 Sandoz and TevaDHK BMS 케이스에는 어떻게 판례를 적용하

는지 볼 수가 있는데요. Rian KALDEN 판사님께서도 말하는 특별한 케이스라고 할 수가 있는데요. 그

래서 항소법원은 Single molecule라는 청구 주장과 관련해서 일단 이것을 대법원의 Warner-Lambert 판

시에 따라 체인지 할 필요가 없다고 했습니다. EPO case law로 더 추가적으로 검토하고 난 다음에 

EPO의 G2/21의 결정이 AB initio plausibility와 비슷하다고 판단하였습니다. 나중에 EPO의 case law에 

따라서는 이것이 틀렸다라고 판단하였지만 어쨌든 초기에 이렇게 결정이 되었던 것입니다. 즉 항소법원 

입장에서는 특허가 무효로 주장이 됐지만 다른 유럽의 관할권에서는 또 다른 결정이 있었기 때문에 이

것이 아직까지도 핫한 중요한 주제가 되고 있는 것 같습니다.

다시 한 번 강조드리고 싶은 것은 이것이 실질적으로 Apixaban과 Warner-Lambert 간에 어떤 단일 컴
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파운드에 대해서 청구항에 다른 점이 있다는 것은 아니었습니다. Apixaban 케이스에서는 항소법원에서 

소송 당사자가 케이스 자체가 동일하게 판단될 거라고 했다는 것을 인지하였습니다. 그런데 이제는 

G2/21의 결정 때문에 어떻게 될지 모르게 되었습니다. 그렇지만 항소법원 입장에서는 이미 당사자가 이 

케이스가 어떻게 결정이 됐는지 합의된 것에 대해서 무시할 수가 없었던 것이죠. 영국의 대법원 같은 

경우에는 이것의 항소를 기각했습니다. 그래서 많은 변호사들을 놀라게 했었는데요. 그렇지만 영국이 자

체 결정을 한 것이고 어떤 것을 더 어필할지를 독자적으로 판단할 수가 있는 것입니다. 전체적으로 봤

을 때는 이 경우에 영국 대법원 입장에서는 일반적으로 다시 심리할 시점은 아니라고 본 것 같습니다.

즉 앞으로 우리가 생각해야 되는 것은 이것들이라고 할 수가 있습니다. 일단 영국의 대법원이 G2/21를 

리뷰하게 된다면 아마 분명히 그걸 볼 것 같습니다. 왜냐하면 대법원만이 법을 바꿀 수가 있기 때문에 

다시 볼 수밖에 없습니다. 그다음에 2차적인 청구는 어떻게 관리해야 되느냐. 2차적 청구라는 것은 이게 

참으로만 주장을 하면서 그냥 클레임을 하는 것입니다. 그런데 G2/21의 결정을 고려할 때 이러한 투기

적인 주장을 하는 경우 어떻게 대응할지는 아직 모른다고 할 수가 있습니다.

세 번째로는 기재 불충분과 관련된 부분을 G2/21의 판결과 관련돼서 앞으로 어떻게 봐야 될지는 더 두

고 봐야 될 것 같습니다. 아직은 오픈 퀘스천이라고 할 수가 있고요.

네 번째로는 이와 관련된 기재 요건 기준으로 봤을 때 청구항에 명기가 될지 안 될지보다는 또 명세서

를 기준으로 특허성을 기준으로 할지, 아니면 청구항을 기준으로 볼지를 더 봐야 될 것 같습니다. 물론 

앞으로는 영국에서 더 많은 case law들이 이 부분에 대해서 나올 것이라고 생각되고 그에 따라 영국특

허청이나 유럽 특허청들도 앞으로 어떻게 여기에 대해서 판단할지를 더 지켜봐야 될 것 같습니다. 감사

합니다.

◾좌장 : 이번에는 1부의 마지막으로 한국의 이지영 판사님의 순서입니다. 이지영 판사님께서는 의약 발명

과 관련된 실시 가능 요건과 진보성 판단이 쟁점이 된 한국의 사례들에 대해 발표해 주실 예정입니다.

이지영 판사님 발표 부탁드리겠습니다.

◾이지영 : 시간이 얼마 남지 않아서 몇 가지 사건들 위주로 말씀을 드리겠습니다. 사건을 말씀드리기에 

앞서 개인적인 소회를 좀 말씀드리자면, CV에 나와 있다시피 저는 법학을 공부하기 전에 약학을 공부

했었고요. 약 33년 전에 약학을 시작했었는데, 그 당시만 해도 제가 열심히 공부해서 정말 인류를 구원

할 약을 만드는 데 조금이나마 기여를 하겠다라는 생각으로 열심히 공부를 했었고 또 석사과정, 박사과

정을 거치면서 Tyrosine Kinase Inhibitor, 그러니까 지금 Imatinib으로 알려져 있는 그런 약물을 개발하

는 데 나름의 노력을 기울여 왔었습니다. 그런데 지금 판사가 되면서 저는 매일 제약 특허들을 죽이고 

있는 사람이 됐습니다. 그래서 이게 참 아이러니한 상황이다라고 생각을 하는데요.

한편 민사·형사를 하는 판사님들이 나의 판단이 잘못되었을 때 다른 사람들의 인생을 내가 망치는 게 

아닐까라고 늘 고민하시는데, 특허를 하는 판사님들이야말로 내가 인류를 구할 수 있는 약을 함부로 죽

이는 것인가 아닌가 하는 그런 굉장히 심오하고도 깊은 고민을 하게 되는 것 같습니다. 그래서 우리가 

이런 같은 고민을 공유하는 사이라는 걸 한번 생각해 보면서 이 발표를 시작하고자 합니다.

그럼 시작하도록 하겠습니다.

한국의 의약용도 발명에 대해서 말씀을 드리자면, 일단 실시가능 요건에 대해서는 여기 계신 분들은 다 

잘 아실 것 같아서 몇 가지만 말씀을 드리겠습니다. 특히 의약품의 경우에는 약리기전이 중요한데 약리

기전이 명확히 밝혀진 경우라면 상관이 없지만 그렇지 않은 경우라면 약리 데이터 등에 나타난 실험률

을 기재하거나 아니면 이를 대신할 수 있는 구체적인 기재가 있어야 된다고 보고 있고요. 그리고 또 명
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세서의 약리데이터를 이후에 보충도 할 수 없다고 해서 다소 엄격하게 본다는 평가도 있기도 합니다.

그럼 이렇게 약리데이터 등에 나타난 시험례로 대신할 수 있는 기재란 과연 무엇인가라고 할 때 어떤 

정량적인 기재라든지 아니면 실험적이나 임상적으로 투여했던 정성 분석한 그런 결과들까지도 보고 있

습니다. 그러나 이게 영국이나 유럽의 plausibility처럼 시험 결과 외에 단순히 선행 문언에 나타나는 것

까지도 포함해서 실시가능 요건을 인정하느냐에 대해서는 조금 이견들이 있는 것 같습니다.

그다음에 이런 사례가 드러난 것을 한번 말씀을 드리자면 ABILIFY 케이스를 들 수 있을 것 같습니다.

보시다시피 첫 번째 용도는 단극성 우울증인 거고, 이것에 대해서는 어느 정도 약리기전이 밝혀졌다고 

보더라도 이것을 2차 용도인 양극성장애로 인한 우울증에도 그대로 적용할 수 있는지가 사실 문제가 됐

었습니다. 그런데 우리 대법원은 아까 말씀드렸던 세 가지 요건, 첫 번째 약리기전이 확실한지, 두 번째 

약리기전이 없다면 약리데이터가 있는지, 혹은 데이터가 없다면 이를 대신할 만한 구체적인 기재가 있

는지 이렇게 세 가지를 한 번 더 따져봤었는데요. 말씀드린 것처럼 단극성 우울증과 양극성 장애로 인

한 우울증은 일단 질병 자체가 다르고 진단 방법이나 치료 방법이 다르기 때문에 설령 단극성 우울증에 

대한 약리기전이 밝혀졌다 하더라도 그걸 가지고 양극성 장애는 적용할 수 없다고 본 거죠. 그래서 이

거는 약리기전이 밝혀지지 않은 것이라고 봤고요.

그렇다면 두 번째 단계로 가서 그럼 약리데이터가 있느냐라고 봤더니 명세서에 그런 게 없었던 것입니

다. 그러면 약리데이터가 없더라도 아까 말씀드렸던 약리데이터를 대신할 만한 구체적인 기재가 있는지

를 봤더니 이 역시도 없었습니다. 그래서 이것은 진보성이 부정된다고 해서 특허를 무효로 봤던 사안입

니다. 이에 대해서 의약용도 발명이 다른 발명에 비해서 판단 기준을 높게 보는 것이 아닌가라는 비판

들이 있기도 합니다. 이 부분에 대해서는 저희가 학술적으로 좀 더 연구가 필요하지 않나라고 생각을 

하고요.

이제 진보성으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 진보성의 경우에는 보시다시피 특허법 제29조에서 규정하

고 있습니다. 한국분들은 다 아시기 때문에 넘어가도록 하고요. 이 진보성 판단 기준에 대해서 한국 대

법원이 여러 차례 판시를 한 사항이 있습니다. 그 부분은 그 밑에 제가 인용을 해뒀습니다. 이런 기준으

로 결국은 통상의 기술자가 선행기술을 통해서 쉽게 구성을 해서 효과까지도 예측이 가능한지를 보고 

진보성이 있다 없다 판단하고 있다고 보시면 되겠습니다. 이런 진보성 판단 기준은 아마 나라별로 큰 

차이는 없지 않나라고 저는 생각을 하는데요. 이게 대표적으로 드러나는 두 가지 케이스를 간략히 한번 

설명 드리겠습니다.

이게 아까 말씀드렸던 Imatinib 케이스입니다. Tyrosine Kinase Inhibitor라고 해서 세포 발암기전에 작

용하는 receptor들이 있습니다. 그 receptor의 작용을 억제시키는 약물인데요. Glivec이라고 백혈병 치료

제로 굉장히 잘 알려진 약물입니다. 첫 번째 용도가 이렇게 Glivec이고, 두 번째 용도로 GIST라고 하는 

위장관계 자가면역성 질환입니다. 이 치료제로 특허 등록이 됐습니다. 특허법원에서는 특허가 유효하다

고 인정했습니다. 진보성이 인정된다고 봤습니다만 대법원에서는 진보성이 부정된다고 봤었는데, 그 이

유는 다음과 같습니다. 간략히만 말씀드리자면 그림에 보시다시피 glivec이 c-kit이라는 유전자가 있습니

다. 이 유전자의 활성을 억제합니다. 이게 선행기술에 나와 있는 거고요.

두 번째, 이 c-kit이라는 유전자가 잘못되면, 고장이 나면 GIST를 일으킨다라는 게 또 알려져 있다는 거

죠. 그래서 통상의 기술자가 봤을 때 glivec이 c-kit 아브노말과 관련이 있구나. 비정상적인 c-kit이 GIST

와 관련이 있다는 거, 약간 3단 논법처럼 붙여보면 충분히 Glivec이 GIST에 효과가 있을 거라고 예상이 

가능하고, 이렇게 만드는 것도 쉬울 것이다라고 봐서 이건 진보성이 부정된다라고 봤던 사안입니다.

그런데 반면 조금 복잡한 케이스가 있습니다. pregabalin 사안인데, 앞서 일본 판사님과 영국 판사님은 

pregabalin의 2차 용도와 관련해서 명세서 기재 요건을 말씀하셨습니다. 그런데 한국에서는 이것이 진보
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성이 문제가 됐었는데요. 한국에서는 진보성이 인정되어서 특허가 유효하다고 봤던 사안입니다. 이 판결

을 읽어보면 굉장히 복잡한데, 이것도 역시 시간관계상 간단히만 말씀을 드리자면 이렇습니다.

pregabalin이라는 게 특허발명이고, 선행 발명으로는 이 pregabalin의 라세미체입니다. 아시다시피 라세

미체라는 것은 거울상의 화학기 구조식은 똑같은데 구조의 모양이 거울을 본다고 해서 이렇게 생겼던 

건데요. 이게 두 개가 딱 결합이 된 거를 라세메이트라고 하고, 이 중에서 하나를 S형 이성주체 isomer,

또 다른 하나를 isomer라고 합니다. 그런데 하여튼 선행발명은 여기 딱 붙어 있는 형태이고 특허발명은 

이 중에서 하나가 떨어진 형태라는 거죠. 그러니까 뭔가 구조는 비슷한데.

그런데 선행기술로 뭐가 알려져 있냐하면 GABA라고 보이는 게 있습니다. 저게 Gamma-Aminobutyric

Acid라고 저게 뇌 안에서 올라가게 되면 이렇게 항경련, 몸이 마비되고 떨리는 것들이 진정이 되는 작

용을 하는 것이고 이게 첫 번째 효과고요. 두 번째로는 통증을 낮춰주는 효과를 가지고 있습니다. 그래

서 GABA가 올라가면 이 두 개가 이렇게 작용한다는 걸 알려져 있긴 한데, 이제 원고가 주장하는 거죠.

이 Pregabalin이라는 것은 이 racemit가 GABA를 올려가지고 이 GABA가 올라가면 항경련 작용을 일으

키는데, 이게 하나의 선행발명이고. 두 번째 선행발명은 GABA가 올라가면 통증을 억제시켜준다. 그러

면 이 racemit가 GABA를 올려주는 거 하나, 그다음에 이 GABA가 통증을 억제시키는, 이거 두 개 결

합하면 다 그냥 pregabalin이 통증을 억제하는 작용이 있는 것 아니냐. 아까 앞에서 제가 말씀드렸던 

GIST 사건을 생각하시면 3단논법으로 가면 이게 다 구성이 되지 않느냐라고 주장을 했던 거죠.

그런데 대법원은 어떻게 판단했냐면 첫 번째 racemit이 GABA를 올린다라는 것에 대해서 다시 한 번 

다른 선행문언들을 봤더니 그게 아니라는 겁니다. 왜냐하면 GABA를 올리기 위해서는 GAD라고 하는 

효소 엔자임을 활성화시킨다는 건데, 세포에서 이걸 한번 실험해 봤더니 GABA를 올렸습니다. 그런데 

이걸 쥐에 한번 해봤더니 또 효과가 떨어지는 걸로 나왔다는 거죠. 그럼 결국은 이 racemit가 GABA를 

올리는지조차도 의문이 든다는 겁니다. 그럼 결국 이 racemit에서 항경련 효과가 나타난다는 건 GABA

때문이 아닐 것이다, 그렇게 아니라고 생각할 수 있다는 거죠. 그렇게 되면 이게 3단 구조에서 앞에 게 

무너지는 겁니다. 그래서 우리 대법원은 이게 GABA 때문에 통증을 억제한다 하더라도 이게 GABA의 

활성하고 통증하고는 관계가 있지만 GABA가 pregabalin과는 직접적인 관계가 있는지조차 드러나지 않

았기 때문에 이거는 진보성이 부정된다고 볼 수 없다 이렇게 봤습니다. 이 부분에 대해서는 제가 식사

시간에 좀 더 시간을 가지고 말씀드리겠습니다만, 여튼 이 경우에는 3단논법이 적용 안 된다고 봤다고 

이해하시면 될 것 같습니다.

다음으로 중요한 두 가지 판례만 간단히 소개를 드리겠습니다. 한국에서는 선택 발명에 대해서는 이걸 

쉽게 조합할 수 있느냐 그리고 이것이 효과가 좋으냐를 따져볼 때 쉽게 조합하는지 문제, 그걸 구성의 

곤란성이라고 얘기하는데, 구성의 곤란성을 그동안 보지 않았습니다. 왜냐하면 선택발명이라는 것은 큰 

화합물 중에서 특정한 구조를 가진 것을 골라낸다, 셀렉션 한다는 의미이기 때문에 고르는 건 뭐가 어

렵냐, 구성은 어렵지 않고, 다만 효과가 더 좋으냐 아니냐만 가지고 진보성을 판단해 왔습니다. 그런데 

이 Apixaban 사안에서 비로소 이걸 만드는 것도 얼마나 어려운지를 보기 시작했습니다. 약물의 작용기

전은 다음과 같고요. 보시게 되면 이게 선행기술에서 Apixaban을 만들기 위해서는 저기 보이는 A, B,

D, G라는 것이 나오는데 각종 결합하는 부위에 굉장히 많은 화합물의 구성이 들어갈 수 있는 건데 이

게 콤비네이션이 들어가게 되면 수백만 가지도 콤비네이션이 될 수 있다는 거죠. 그러면 통상의 기술자

가 이걸 하루에 한 개씩 콤비네이션 한다고 하더라도 이게 수백만 번을 해야 되는 것이고요. 아무리 컴

퓨터를 쓴다고 하더라도 이게 쉽게 만들 수 있느냐, 아니라는 거죠. 그래서 우리 대법원은 선택 발명이

라고 해서 무조건 효과만 보면 안 되고, 경우에 따라서는 구성이 얼마나 편한지, 그러니까 시행착오도 

얼마나 해야 되는지도 봐야 된다고 선언을 했습니다. 그래서 이 법리가 나오기 시작했고, 같은 법리가 
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적용된 것이 결정형 사건입니다. 다 아시다시피 결정이라는 것은 결국 여러분이 설탕을 끓인다고 생각

하시면 됩니다. 뜨거운 물에 설탕을 끓여서 갑자기 온도를 확 낮춰버리면 고체였던 설탕이 녹았다가 다

시 또 결정이 만들어집니다. 이런 과정을 통해서 여러 고체 중에서 특정한 어떤 구조를 가진 물체를 찾

아낼 수가 있습니다. 이것이 결정형 발명의 핵심인데, 그동안은 그렇게 하는 과정을 누가 못 하느냐, 이

거는 너무나 흔한 과정이라고 해서 구성의 곤란성을 대체로 안 봤습니다. 그러나 Tyrosine 사건에 이르

러서는 우리 대법원이 결정형 발명이라도 이게 쉽게 되는지 안 되는지는 따져봐야 된다고 해서 구성의 

곤란성을 인정하기 시작했습니다. 그 판결의 주요 내용들은 제가 뒤에 열심히 정리를 했는데요. 아마 한

국 분들은 잘 이해하실 것 같고요. 이와 관련해서 의문이 드는 점이 있다고 하신다면 패널들께서는 따

로 질문해 주시면 제가 설명을 드리도록 하겠습니다. 이상입니다.

◾좌장 : 이로써 3세션의 1부 발표 순서를 모두 마쳤습니다. 2부는 Q&A 시간입니다. 한명의 패널에 대해

서 나머지 5명의 패널분들이 질문을 하고 그에 대한 대답을 듣는 시간입니다. 시간도 많이 지났고 행사

를 효율적으로 진행하기 위해서 저희가 미리 질문을 받고 그 질문을 패널분들에게 전달해 드렸습니다.

그래서 각 패널에 대한 질문은 PPT로 띄우도록 하겠습니다. 각 패널들께서는 미리 준비된 질문들에 대

해서 5분 동안 종합적인 답변을 해주시기 바랍니다. 이후에 시간이 남는다면 플로어 질문을 받도록 하

겠습니다.

그러면 먼저 일본 Kenji AMANO 판사님, 5분의 시간을 드릴 테니 종합적인 답변을 부탁드리겠습니다.

◾Kenj i AMANO : 중국 질문과 관련해서 이미 설명을 드린 것 같습니다. 모노폼과 관련된 스크리닝은 

일상적인 프로세스로 간주가 되고 있습니다. 그렇기 때문에 결정제나 이런 것을 진보성으로 고려는 안 

되기 때문에 그 부분은 또 다른 작용효과가 있어야지만 진보성이 인정된다라고 할 수가 있고요.

UPC에서 나온 질문은 특허 사용과 관련된 부분이었는데요. 일본의 제약업체에서는 패키지의 설명서라

든지 제품에 관련된 보건부가 만든 모노그래프를 보게 됩니다. 그래서 거기에서 충분한 증거가 확보돼

서 지시사항들을 피고가 준수하지 않고 다르게 사용한다 그러면 침해로 간주하는 경우도 있습니다.

미국의 질문과 관련해서는 최근에 어떤 변화가 있었는지, 특히 실시 가능 요건과 관련해서 질문 드렸는

데요. 여기에는 변경 사항은 없습니다만 어떤 특허 복원과 기술에 대한 접근성에 대한 어떤 균형을 맞

추기 위해서 저희 지식재산고등재판소에서는 특허침해와 관련된 다양한 것들을 밟으면서 어떤 범위까지 

의사가 책임을 져야 하는지를 보고 있습니다. 일본 같은 경우에는 의사가 충분히 특허침해로부터 보호

되지 않는다는 주장이 있기 때문에 의사가 더 많은 보호를 받아야 되는지에 대해서 생각을 해볼 수 있

는 트리거가 될 수 있을 것 같습니다, 일본에서요.

영국의 질문과 관련해서는 이론적으로 봤을 때 이런 물질들이 어떤 자명성이나 신규성에 대해서 검토를 

통과를 했다면 그 자체로서 보호를 합니다. 그래서 일본의 특허청에서는 신청자가 진보성과 관련된 내

용을 이미 청구되는 제품이 자명성 있고 신규성을 가지고 있다면 청구할 필요는 없지만 대부분은 심사

관이 일단 신규성이나 자명성과 관련되어서 물질에 대해서 그 첫 번째로 판단을 하고요.

한국 질문에 대해서는 2차적인 발명품과 관련해서 일본에서는 의무사용과 관련된 하나의 실시예를 최소

한으로 요구하고 있습니다. 램버트 케이스에서도 말씀드렸지만 서포트 리콰이어먼트와 또 실시 가능 조

건을 기준으로 해서 충분한 실시예를 줘서 충분히 통상의 기술자가 이게 효과가 있는지를 검증하고 증

명할 수 있어야 되는데, 솔직히 이러이러한 어떤 실무에 대해서 비판은 없었던 것 같습니다. 여기까지입

니다.
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◾좌장 : 이어서 중국의 Lei FU 판사님, 5분 시간 내에 판사님께 드린 질문에 대한 종합적인 답변을 부탁

드리겠습니다.

◾Lei FU : 첫 번째 질문은 일본에서 주셨는데요. 이 질문은 제 두 번째 케이스와 관련되어 있는 질문이

었습니다. 이 패스트트랙 절차와 관련해서 현재 어떤 법원의 결정을 신속하게 할 수 있는 그런 절차가 

있지는 않습니다. 특허에 대한 유효성이 이후에 유지가 되게 되면 특허권자가 여전히 소송을 제기할 수

가 있고요. 이 갭이 여전히 이에 따라서 보호가 됩니다.

두 번째 질문은 UPC에서 해주셨는데, 저는 제조 금지 명령이 SEP 분야에서 제기가 될 것인지에 대해서 

제가 예측을 할 수는 없을 거라고 생각이 됩니다. SEP 같은 경우에는 중국의 특정한 법과 관련되어 있

고 이 사법적인 실무와 연결이 되어 있기 때문입니다.

미국에서 또 질문을 세 번째로 주셨는데 여기에 대해서 답변을 드리자면, 맞습니다라고 말씀을 드리고 

싶습니다. 화학적인 화학품이 실용신안으로 보고가 될 수가 있습니다. 하지만 제조에서 활용된 그런 기

기 같은 경우에는 실용신안의 모델로 보호를 받을 수가 있습니다.

다음 질문은 영국입니다. 이 의약 발명 특허가 유효하고 특허권이 침해된 것으로 판결이 나면 법원에서

는 이 청구가 서포트가 될 수 있는지를 확인을 해봐야 됩니다. 제약 부분에 있어서 특허 같은 경우에는 

이 금지명령을 발령하는 요건에는 여러 가지 기술적인 요건들을 고려를 합니다.

마지막 질문은 한국에서 주셨는데요. 2020년에 중국 특허법이 개정되기 전에도 중국에 여전히 특허 유

효성과 관련되어 있는 소송들이 있었습니다. 지금 새롭게 도입이 된 게 연계제도인데요. 이것이 이런 확

인 소송에 대해서 좀 더 빠르게 진행이 될 수 있도록 도움을 주는 방향으로 도입이 됐습니다.

◾좌장 : UPC의 Maximilian HAEDICKE 판사님 5분의 시간 내에 미리 드린 질문에 대한 답변을 부탁드

리겠습니다.

◾Maximilian HAEDICKE : PSA 질문 주셨는데, 제가 발표에도 말했듯이 결정은 안 됐습니다. 그래서 문

제해결법과 독일적인 접근법이 있을 수 있는데 문제해결법에서는 발명과 비슷한 다큐먼트를 보고 독일

에서는 조금 더 오픈한 방법으로 접근을 합니다. 그러니까 어떤 기술적인 문제를 보고 그것을 해결 방

법과 비교를 하기 때문에 시작하는 출발점이 다릅니다. 일단 독일적인 부분에 있어는 어떤 진보성이 있

는지도 봐야 되는데, 그거 외에도 다른 고려야 되는 점들이 많다고 할 수가 있습니다. 또 사후적으로 어

떤 첨단성을 보는 경우도 있고요. 그렇기 때문에 어떤 본질적인 부분이 어떻게 이행이 되는지를 봐야 

되는 거고, 또 일반적으로 접근하는 것이 독일적인 방법이고 어떤 기술적인 문제 해결을 하려는 협의된 

의미로 보지 않기 때문에 어떻게 보면 빨리 진행하는 데 있어서 문제가 될 수도 있고요. 또 독일 접근 

방법에서는 발명자가 어떤 방향으로 가는지 모르는지도 생각을 하는 거다고 할 수가 있습니다. 전체적

으로 봤을 때는 그렇게 차이가 크지 않다고 할 수 있는데, 아까 말씀드렸듯이 UPC는 아직 시작 단계이

기 때문에 앞으로 접근 방법이 UPC하고 독일이나 다른 데하고 어떻게 다를지는 더 두고봐야 되는 것 

같습니다. 지금 많은 것들이 아직 오픈된 상태입니다.

저희 사례는 2~3개밖에 없다고 이미 말씀을 드렸고요. 그래서 함부르크 사법부의 판사님께서 화학공학

을 전공하셨기 때문에 특허도 우리가 다룰 수 있다고 홍보를 드리고 싶습니다. 아직까지는 제약 분야에

서 특허를 다룬 경우가 저희가 별로 없기 때문입니다. 말씀드린 대로 조금 더 정리도 필요하고 더 많은 

케이스들을 다룰 필요는 있을 것 같습니다. 여기까지 답변 드리겠습니다.
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◾좌장 : 이어서 미국의 JORDAN 판사님, 답변 부탁드리겠습니다.

◾Kent A. JORDAN : Kenji AMANO 판사님의 질문부터 시작하겠습니다. RESTORE 법안 관련해서 여기

에서 금지명령의 요건이 있는지 물어봐 주셨는데 답은 없다는 것입니다. 하지만 중요한 부분은 그 반대

를 사실 목표로 하고 있다는 것입니다. 이런 금지명령을 받는 것을 쉽게 하기 위해서 가지고 있는 법안

입니다. 더 어렵게 하기 위해서 만든 법안이 아닙니다. 그렇기 때문에 법안이 통과가 되면 사실 미국 의

회에서는 이름의 약어를 만드는 것을 의미가 있게 만드는 것을 노력하고 있는데요. RESTORE 특허권 

법안도 알파벳마다 다 뜻이 있습니다. 그래서 eBay사건 판결 이전으로 돌아가게 되는 그런 법안이고요.

만약에 법안이 통과가 되면 말씀드리기 어렵지만 특허 부분에 있어서 여러 가지 법안들 중에서 가장 많

은 양당의 지지를 받고 있는 그런 법안이다 보니 법안이 통과될 가능성을 높게 점치고 있는 상황입니

다. 하지만 대선이 사실은 그렇게 크게 영향을 미칠 거라고 생각하지 않습니다. 민주당이나 공화당이나 

어떤 쪽에서 밀고 있는 이슈는 아니고 양당의 지지가 있어서 그렇게 큰 영향은 없을 것 같습니다.

다음으로는 미국 대선 결과가 영향을 얼마나 미칠 것인가라는 질문을 해 주셨는데 이미 말씀드린 것 같

고요. 아마도 영향은 크게 있지는 않을 거라고 생각됩니다. 물론 조금 어려운 부분이 있어요. 지금 이걸 

나누는 분기점이라고 한다면 의회 같은 경우에 다른 국가들과도 비슷할 것 같은데, 기술 분야의 이익,

그리고 제약 분야의 이익 간에 어떤 선이 그어져 있다라고 생각이 됩니다. 어느 정도 특허를 보호받고

자 하느냐 하는 그런 이익과 관련된 부분이 좀 더 크고, 정치에서 민주당이냐 공화당이냐 하는 문제와

는 크게 연결되지 않다 보니까 대선에 크게 영향을 미치지는 않을 것으로 생각이 됩니다.

그리고 과거를 살펴보면 민주당에서 좀 더 이런 제약업계에 대해서 테크 기업들에 대해서 어떤 제재를 

하려는 그런 의지가 있는 것으로 보이긴 했는데요. 이런 정당들의 그런 포지션 또한 계속해서 움직이고 

있습니다. 그리고 RESTORE 특허권 법안이 있더라도 금지명령 구제수단이 거부되는 게 어떤 경우냐고 

물어봐 주셨는데, 사실 이게 eBay사건이 있기 전으로 돌아가는 것입니다. 그래서 공공에 굉장히 큰 영

향이 있는 그런 특허와 같은 경우에는 제약에도 그런 게 많이 있을 것이고요. 그리고 당시 같은 경우에

는 블랙베리 모바일폰과 관련되어 있는 기술 특허가 관련되어 있었는데 그런 비슷한 것이 아마 다시 나

오지 않을까 하는 생각이 듭니다.

그리고 마지막 한국의 이지영 판사님께서 질문해 주신 부분이 있었는데 굉장히 상세한 질문이고 또 아

주 중요한 질문을 해주셨습니다. 항체와 관련되어 있는 예외원칙이라고 불리는 것이 있어요. PTO에서는 

넓은 Genus claim을 기능 claim과 함께할 수 있는지를 봤을 때 항체 관련해서는 할 수 있다고 보고 있

습니다. 왜냐하면 사실은 이 구조를 제대로 이해를 하고 있지 않기 때문에 그렇게 일단 진행을 해라라

는 식으로 진행을 해온 바가 있습니다. 그런데 연방순회법원에서 이러한 실시가능 요건 부분에 대해서 

조금 더 강력하게 타이트하게 보게 되었습니다. 90년대 후반에 릴리 케이스, 그리고 젠슨 대 에비 2014

년 케이스 이런 것들이 문언으로 적혀 있는 내용을 가지고 판단을 했었어요, 실시가능 요건이 아니라.

그래서 ‘Sanofi - Amgen’ 건에서 실시가능 요건과 관련해서 상당히 타이트한 방식으로 조금 방향성이 

바뀌었기 때문에 앞으로 이런 부분이 그런 방향성으로 가지 않을까 생각됩니다. 이 항체 예외원칙이라

고 하는 것이 다시 돌아오고 있다고 생각이 되고요. 여기에 대해서 지금으로서는 당장 답변드릴 수 있

는 부분은 없을 것 같습니다. 왜냐하면 시간이 좀 걸리는 문제이기 때문입니다. 시간이 있다면 이거와 

관련해서 패널분들과 조금 더 깊이 얘기를 나누면서 어떤 식으로 여기서 균형을 맞출 것인가 생각을 해

볼 수 있는 기회가 있으면 너무 좋을 것 같습니다. 개시를 실시 가능하게 하는 것 그리고 많은 전망이 

있는 그런 분야를 숨 막히지 않게 하는 것, 이런 것 간에 어떤 식으로 접근을 하면 밸런스를 맞출 수 

있는지에 대해서 상당히 많은 이야기를 나누면서 조금 찾아가면 좋을 것 같습니다.
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◾좌장 : 이어서 영국의 Richard MEADE 판사님 답변 부탁드리겠습니다.

◾Richard MEADE : Lei FU 판사님과 이지영 판사님께서 서로 비슷한 질문을 했는데요. Lei FU 판사님

께서는 영국과 EPO 판례가 어떻게 다르고 밸런스를 어떻게 찾는지 질문 주셨고, 이지영 판사님께서는 

G2/21에 대해서 질문 주셨는데요. 제 발표에서 이미 많이 설명을 드린 것 같습니다. 일단 저희는 무엇

보다도 EPO 판례를 따르려고 노력하고 있지만 영국의 판례를 항소법원이라든지 아니면 영국의 대법원

이 특히 바꿔야 되는 경우에는 또 어떻게 될지 봐야 되는데, 저는 1심 판사이기 때문에 어떻게 보면 저

보다 더 높은 분들이 결정한다고 정리를 해야 될 것 같습니다.

영국과 EPO의 다른 점이라면 프로그램 솔루션 어프로치를 우리가 문제해결 접근방법에서 고려하지 않

지만 결과에서는 우리가 사용하는 방법과 또 문제해결방법 간에 어떤 차이가 나서는 안 된다고 생각되

고, EPO에서는 문제해결 접근방법은 여러 가지 실용적이고 절차상 이유 때문에 채택을 한다고 할 수 

있고, EPO와 영국의 고등법원 모두 다 궁극적인 법과 관련된 EPC의 86조 기준으로 판단한다고 할 수

가 있습니다. 그렇기 때문에 영국과 EPO 간에 서로 다른 점은 독일이라든지 EPC와 EPO는 외부에서 

보기에 다른 것이지 내용적으로는 거의 비슷하다라고 생각이 되고, 영국에서도 만일 장기적으로 EPO하

고 다른 길을 간다면 되게 실망할 것 같습니다. 그렇기 때문에 시간이 되면 물론 맥락은 다르고 외부적

으로 다르게 보인다고 하더라도 궁극적으로 내용적으로는 비슷하게 정리가 될 거라고 생각이 됩니다.

Maximilian HAEDICKE 판사님께서는 UPC와 관련돼서 10XGenomics와 관련돼서 영국 법원이 가처분

을 내리는 데 있어서 어떤 것을 적용하는지를 보면서 우리가 어떤 preponderance evidence 테스트를 정

하는지를 물었는데요. 영국에서는 가처분과 관련돼서는 적용하지 않고 최종 재판에서는 증빙의 책임에 

대해서 burden of proof를 기준으로 본다고 보시면 되겠습니다. 그러니까 법원 쪽에서 내가 만일에 여

기에 가처분을 줬는데 재판하다가 이게 아니다라고 한다면 피고가 이에 대해서 보상을 받을 수 있느냐 

아니면 내가 가처분을 거부했는데 재판을 봤을 때 했어야 된다라고 한다면 정의의 이름을 위해서 특허

권자에게 어떤 시정조치가 가능하냐기 때문에 그런 것을 봤을 때 누가 증명하기보다는 양쪽에서 충분히 

할 수 있는 케이스를 갖고 있느냐가 더 중요하다고 할 수 있습니다.

마지막으로 미국 판사분께서 미국에서는 특허와 관련돼서 독점금지소송이나 이런 거 연계가 되는데 영

국도 비슷하냐고 물었습니다. 일단 유럽의 법제도하에서도 유사한 경우도 있는 것 같습니다. 특히 제약 

회사가 특허를 출원하기 위해서 의도적으로 특허청에 잘못된 정보를 제시한다든지 특허권자들의 어떤 

여러 가지 발행을 딜레이시키기 위한 조치를 취하는 경우도 있는데요. 그런 경우에는 수백만 유로의 벌

금을 받을 수가 있습니다. 그래서 이런 것은 private claim이 아니라 반독점 조사로 경쟁당국이 조사를 

하게 됩니다. 브렉시트 다음에 저희의 경쟁당국 쪽에서도 그렇게 할 수 있는 권한이 있고 그렇기 때문

에 이론적으로 봤을 때는 이것이 민사적으로도 다룰 수가 있지만 성공적으로 하는 경우도 없고 대부분 

독점금지로 나간다고 보셔야 될 것 같습니다.

◾좌장 : 마지막으로 한국의 이지영 고법 판사님 답변 부탁드립니다.

◾이지영 : 일본 판사님 질문에 대해서는 구성의 곤란성뿐만 아니라 현저한 효과 여부까지도 함께 판단했

다는 점을 말씀드리겠습니다.

중국 판사님 질문에 대한 답변으로는 특허 청구범위에 맞는 데이터인지를 확인하는 방법은 결국 당사자

들의 주장과 당사자들이 제출한 증거에 의해서 판단할 수밖에 없는 것 같습니다. 일방 당사자가 낸 증

거에 의한 청구범위를 인정할 수 없다라고 한다면 그걸 주장하는 반대쪽에서 합당한 반증을 제출하면 
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되는 것 같습니다. 관련해서 당사자의 주장과 증명만으로 부족할 경우에는 민사소송법과 특허법이 규정

하는 전문가 증인제도나 감정, 검증을 통해서도 확인이 가능합니다. 실제로 특허사건에서 직접 재판부에

서 검증을 통해서 이것이 효과가 있는지 그 권리범위에 속하는지를 판단했던 사례도 있다고 저는 들었

었습니다. 그래서 그런 방법으로 판단이 가능하다는 것이고, 또 제출된 데이터의 신뢰성에 대해서도 같

은 방식으로 확인이 가능한 것 같습니다. 그리고 데이터가 조작이 되거나 위조, 변조된 사례는 사실은 

거의 없었던 것 같습니다. 일단 제출된 증거 자체는 거짓이 없으나 그 증거가 주장과 합당하느냐의 문

제만 남기 때문에 결국은 법관이 자유심증으로 판단할 사안이라고 생각합니다.

UPC의 질문에 대해서는 이게 한국에서는 manifest arrangement라 불리는 법리는 없긴 합니다만 2차 용

도에 대한 권리범위 파악은 굉장히 중요한 문제라서 한국에서도 이와 관련한 pregabalin 침해사건이 있

긴 합니다. 그래서 이게 잘 아시다시피 풀라벨과 스키니라벨의 문제입니다. 한국 발음으로 라벨이지만 

번역하실 때 레이블이라고 해주시면 될 것 같고요. 결국은 2차 특허는 유효한 것이고 1차는 특허가 효

력이 없다고 하면 제네릭사 입장에서는 특허 효력이 없는 1차 용도에 대해서만 품목 허가를 신청하고 

또 약병의 인디케이션에도 1차 용도에 대한 것만 표시를 하면 됩니다. 그런 어떤 스키니라벨을 활용을 

해서 권리범위를 확정하면 되는 문제이긴 한데, 그래서 실제로 풀라벨을 쓴 경우에는 침해를 인정했고 

스키니라벨을 쓴 경우에는 침해를 인정하지 않은 pregabalin 사례가 있긴 합니다.

더 문제는 뭐냐 하면 실제로 스키니라벨을 쓰고 의약품 품목허가도 특허가 있는 부분을 제외하고 받았

다고 하더라도 의사가 이것을 제2용도로 사용하게 된 경우에 이 제약회사에게 책임을 물을 수 있는지가 

사실 문제가 되는 것인데요. 이와 관련해서 한국의 경우에는 구조적으로 조금 어렵다고 말씀을 드리고 

싶은 것이 첫 번째는 일단 한국은 처방이 성분명으로 나가는 게 아니라 상품명으로 나갑니다. 그렇기 

때문에 같은 성분을 다른 용도에 쓰는 경우가 쉽지 않다는 것이고, 두 번째는 품목허가제도를 활용할 

수 있을 뿐만 아니라 허가된 대로 사용하지 않을 경우에 나라에서 돈을 받을 수가 없습니다, 의사가. 어

려운 말로는 건강보험급여를 받지 못한다는 건데, 그런 제도가 있기 때문에 의사가 임의로 용도를 전용

하는 경우라는 것은 거의 없다고 보면 될 것 같습니다.

다음으로 미국 판사님 질문에 의하면 일단 인공지능의 발명자성은 저희도 DABUS 판결을 통해서 부정

했습니다. 다만 인공지능을 활용한 발명에 대해서는 사실 사법 프라이빗 섹터 쪽에서는 활발히 이용하

고 있다고 알고 있습니다. 특히 의약 2차 용도를 찾을 때 예전 같으면 직접 세포실험, 동물실험을 했던 

것을 지금은 인실리코를 통해서, 그러니까 인공지능을 활용한 도킹이라든지 이런 걸 이용해서 제2용도

로 찾아내는 일은 많이 있습니다. 다만 이것을 출원을 할 때 명세서 기재를 어느 정도까지 해야 되는지 

문제가 발생하겠죠. 왜냐하면 실시가능 요건에서 본다고 한다면 사용했던 디바이스도 다 게시가 돼야 

되는 게 아닌가 싶은데, 하여튼 인공지능을 활용한 의약 발명에 대한 부분에 대해서는 아직 본격적인 

사업이 진행된 건 아니지만, 제가 최근에 확인한 바에 의하면 특허청에서 연구를 시작했다고 합니다. 그

래서 조만간 몇 년 안에 이와 관련된 연구 결과가 나오지 않을까 생각하고 있습니다.

마지막으로 영국 판사님 질문에 대해서는 저희가 Imatinib 아까 말씀드렸던 GIST 사건에서 대법원이 명

시적으로 판시를 한 사항이 있습니다. 즉 발명의 치료 효과를 선행 발명들로부터 쉽게 예측할 수 있으

면 이게 임상시험 성공 여부와 상관없이 진보성이 부정된다라고 해서 어떤 임상시험의 성공 가능성 정

도와 진보성 판단에서의 성공 가능성 정도는 다르게 봤고, 진보성 판단의 어떤 허들을 조금 더 낮게 보

지 않았나 생각을 합니다. 이상입니다.

◾좌장 : 공식적인 발표와 답변 순서를 모두 마쳤습니다. 패널분들께 감사드립니다. 시간이 많이 부족하지

만 플로어에서 오늘 각국에서 오신 패널분들 발표 내용에 대해 한두 개 정도 질문받도록 하겠습니다.
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◾청중 : 아주 좋은 발표 감사드립니다. 모두 다 지치셨겠지만 저는 꼭 이 질문을 드리고 싶었습니다.

Kent A. JORDAN 판사님께 질문을 드리겠습니다. 이 케이스가 발간되고 나서 특허법원 동료들과 바로 

읽어봤어요. 이와 관련해서 여러 가지 아티클들, 코멘트를 봤어요. 굉장히 강력하게 이 결정에 대해서 

비판하더라고요. 예를 들어 대지가 변동이 일어나고 있다라든지, 양날의 포지타로 지금 혁신을 죽이고 

있다, 그리고 출원 과정에서의 포지타의 어떤 능력을 가지고서 특허가 무효가 됐다 이런 식으로 많은 

얘기가 있었습니다. 보건법 같은 경우에 말씀해 주시기로 양당의 지지를 받고 있다고 해주셨는데 그래

서 지금 법원에서 그리고 판사들 간에는 어떤 분위기인지 궁금합니다, 이 결정과 관련해서요. 이와 관련

해서 비즈니스에서 뭔가 다른 관점이 있는지 궁금합니다.

그리고 제가 개인적으로 AI에 관심이 되게 많아요. 그래서 ‘Sanofi - Amgen’ 건 같은 경우에 AI 시대에 

아주 중요한 툴이 될 수 있지 않을까 생각을 했습니다. AI 시대 그리고 생성형 AI가 있는 시대에는 사

실은 가짜 발명을 굉장히 많이 만들어낼 수 있잖아요. 그래서 이런 실시가능 요건이라고 하는 것이 정

말 중요한 어떤 특허를 연결할 수 있는 그런 툴이 될 수 있다고 생각합니다. 문언상에 있는 특허와 실

제 세계를 연결할 수 있는 그런 툴이 될 수 있을 거라고 생각해서 여기와 관련해서도 어떻게 의견을 가

지고 계신지 너무 궁금합니다. 그리고 다른 패널분들께서도 좀 더 첨언해 주실 부분이 있으시면 청해 

듣고 싶습니다. 감사합니다.

◾Kent A. JORDAN : 판결 같은 경우에는 어느 정도 논쟁이 있었습니다. 논쟁의 일부 같은 경우에는 말

씀하신 그것과 같았습니다. 결국 우리가 혁신을 저해하는 결과가 되지 않겠느냐. 바이오로직스 쪽에서 

상당히 혁신이 죽을 것이다. 왜냐하면 구조에 대해서 얘기를 할 때 소분자 구조 대해서 얘기를 하는 것

만큼 잘할 수는 없기 때문에 그렇다 이런 식으로, 그만큼 될 수는 없다라는 식으로 얘기를 하면서 스탠

포드에 마크랜이라는 분이 있는데 작년에 어떤 아티클을 발간하기도 했습니다. 항체 특허의 파라독스 

뭐 이런 제목이었던 것 같아요. 법원이 전통적으로 실시가능 요건을 적용했던 것이 이 영역에서의 인센

티브를 제공하는 데는 어려움이 있다라는 그런 얘기가 있었습니다. 하지만 여기에 대해서 또 다른 학자

들이 반론을 제기한 부분도 있습니다. 일부 실무가들이 그런 반론을 제기했었어요. 왜냐하면 이쪽에서는 

이렇게 주장합니다. 구조와 기능이 완전히 가깝게 연결되어 있지 않는다라고 하는 것이 결국은 더 큰 

청구력을 주기 때문에 결국은 인센티브를 주는 것이지 혁신을 죽이는 게 아니다라는 그런 반론을 제기

하기도 했습니다. 제가 사실은 스캘리아 판사님 편에 있습니다. 물론 각각의 케이스마다 보기는 합니다

마는 여기서 주장하는 바는 이 구조의 작은 변화로 기능에서는 큰 변화가 있을 수 있다는 것입니다. 그

래서 큰 영역을 커버하게 되면 어떤 개발이 많이 저해가 된다는 것입니다. 어떻게 앞으로 일어나게 될

지는 정확히 모르겠습니다. 하지만 Sanofi 대 Amgen 케이스에서 나온 것을 보고 양쪽 모두에 대해서 

여러 제약회사들이 의견을 가지고 있습니다. 예를 들어서 머크, 브리스톨 마이어스, 일라이 릴리, 제네

텍, 아스트로제네카 등등 이들이 모두 Sanofi 쪽으로 들어갔고요. 그리고 이들이 다 동의를 할 수 없는 

것이라고 한다면 문제가 있다라는 것은 모두가 자명하게 알 수 있는 것이라고 생각합니다.

◾좌장 : 이제 마무리할 시간인데요. 시간은 없지만 오늘 참석하신 분들에게 한 30초 내지 1분 정도 마지

막 하시고 싶은 말씀이 있는지 한 말씀씩 듣도록 하겠습니다. Kenji AMANO 판사님부터 부탁드립니다.

◾Kenj i AMANO : 오늘 정말 좋은 시간이었고, 이렇게 콘퍼런스에 초대해 주셔서 감사드립니다. 또 10주

년 축하드리고 싶습니다. 제가 아주 젊은 판사였을 때는 IP 전문으로 하는 판사가 되는 거 정말 하고 

싶었습니다. 그래서 2009년에 미국에 갔고 2011년에 연방순회법원에 가서 그때 법원장도 만나기도 하고
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요, 또 Randall R. RADER 판사님의 사무실에서 몇 주 동안 같이 보내기도 하였습니다. 그래서 오늘 제

가 Randall R. RADER 전 판사님과 이야기할 수 있는 기회가 있어서 정말 좋았습니다. 그래서 제 답변

이 DOE에 관련돼서는 Randall R. RADER 판사님 답변하고 조금 다르기는 하였지만 어쨌든 같은 시간

을 보낼 수 있어서 너무 좋았고요. 또 이렇게 아주 잘 회의 준비해 주신 거 감사드리고 싶습니다. 감사

합니다.

◾Lei FU : 오늘 이렇게 자리할 수 있어서 너무나 영광입니다. 중국 법원들이 제약 부분을 매우 중시하고 

있습니다. 그리고 바이오텍도 중시하고 있습니다. 그래서 본 세션을 통해서 굉장히 사법체계에서의 많은 

경험을 배울 수가 있었습니다. 여러 국가의 판사님들이 모여 있었기 때문에 배울 점이 많았죠. 이를 통

해서 제가 그리고 우리 모두가 좀 더 많은 개선을 할 수 있고 더 발전할 수 있었다고 생각합니다. 앞으

로도 계속해서 참여하고 싶습니다. 감사합니다.

◾Maximilian HAEDICKE : 저는 매년 대학에서 특허법을 가르치고 있는데, 대학교에서 특허법은 뭔가 

이상하고 아주 어려운 분야로 알려져 있습니다. 그렇지만 여러 가지 혁신을 우리가 보호하고 미래를 보

장하고 미래를 열어나가는 분야이기 때문에 저는 중요한 분야라고 생각합니다. 우리가 기술의 발전을 

저해하는 것이 아니라 생명을 더 보호하고 기술을 더 진보시키는 것이기 때문에 중요한 역할을 한다고 

생각이 되고요. 그렇기 때문에 이런 콘퍼런스를 통해서 이런 중요한 주제에 대해서 얘기할 수 있어서 

아주 좋은 기회라고 생각이 되고, 덕분에 아주 좋은 발표를 들을 기회 주신 것 감사드립니다.

◾Kent A. JORDAN : 이 콘퍼런스에 20년에 참여를 했는데 그때 코로나 시기여서 원격으로 했었어요.

그래서 이렇게 실제로 오는 게 얼마나 좋은지 너무 말씀드리고 싶습니다. 다들 실제로 만나니까 더 좋

으시네요. 물론 화상으로 만나는 것도 좋지만 이런 식으로 실제로 만나서 얘기도 나누고 먹는 것도 너

무 맛있고 너무 좋습니다. 그래서 이렇게 참여를 직접 할 수 있는 기회를 주셔서 너무 감사드린다는 말

씀으로 마무리를 하고 싶습니다. 내일도 기대 하겠습니다. 감사합니다.

◾Richard MEADE : 패널분들께서 이번 회의가 얼마나 잘 진행되고 있고 조직이 되어 있는지에 대해서 

말씀 주신 대로 저도 전적으로 동감을 하고 싶습니다. 제가 참여했던 두 개의 세션에서는 정말 사전에 

아주 꼼꼼하게 자료가 준비되었기 때문에 미리 생각할 시간이 충분히 있었고, 이러한 여러 가지 좋은 

질문들도 또 자극을 주는 질문들도 나올 수 있었던 것 같습니다. 제가 이러한 콘퍼런스에 많이 참여를 

하는데, 그 덕분에 UPC나 유럽이나 미국의 판사들하고 많은 대화를 나눌 기회는 있지만 한국, 중국 또 

일본의 판사를 만날 첫 기회가 되었고, 그게 아주 소중한 부분이 된 것 같습니다. 그래서 다시 한 번 주

최 측에 감사 말씀을 드리고 싶습니다.

◾이지영 : 어려운 주제를 함께해 주셔서 좌장님을 비롯해서 판사님들 모두 감사합니다. 그리고 어려운 주

제임에도 자리 뜨지 않고 열심히 들어주셔서 함께해 주신 변호사님들, 판사님들 모두 다 감사합니다. 이

제 우리 다 끝났으니까 오늘 저녁을 즐기도록 합시다.

◾좌장 : 이로써 세션을 마치겠습니다. 우리가 잘 살고 생명을 잘 유지하고 연장하기 위해서는 의료 및 생

명공학 특허도 중요하지만 우리가 멋진 저녁을 맛있게 먹는 것이 우리의 생명을 위해서 가장 중요하지 

않을까 싶습니다. 오늘 멋진 저녁 되시기 바랍니다. 감사합니다.
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SESSION 4

소송 절차의 효율적 운영을 위한 각국의 실무
좌장 김영기 - 특허법원 고등법원판사

패널
Jorn FEDDERSEN - 독일 연방일반법원 판사

Kiyo A. MATSUMOTO - 미국 연방뉴욕동부지방법원 판사

Masaki SUGIURA   - 일본 도쿄지방재판소 판사

윤재필 - 특허법원 판사

◾사회자(한지윤) : 지금부터 ｢2024년 국제 특허법원 콘퍼런스｣ 4세션을 시작하겠습니다.

이번 세션에서는 <소송 절차의 효율적 운영을 위한 각국의 실무>에 대해서 살펴봅니다.

김영기 특허법원 고법 판사께서 본 세션을 이끌어 주시겠습니다.

◾좌장 : 저는 특허법원 판사인 김영기입니다. 사실 특허법원은 아시아에서 특허에 전문화된 초창기 법원 

중 하나입니다. 그리고 굉장히 훌륭한 판사님들을 모셨습니다. IP 소송과 관련하여 이야기를 나누도록 

하겠습니다.

효율적인 소송 프로세스라고 하는 것은 전 세계 법원들이 굉장히 중요하게 생각하는 주제입니다. 그리

고 이런 목표를 하기 위해서 여러 가지 제도를 발명해내고 있습니다.

4세션에서는 <소송 절차의 효율적 운영을 위한 각국의 실무>에 대해 이야기를 나누도록 하겠습니다. 그

래서 어떻게 하면 절차를 효율적으로 진행할 것인지에 대해서 이야기할 것이고 그리고 판결과 항소에 

대해서도 다루게 되겠습니다. 그리고 여러 가지 질문과 답변을 미리 받았는데요, 제가 좌장으로서 이와 

관련해서 중요한 부분들을 선정을 해봤습니다.

그리고 이번 세션에서는 서로에게서 배울 수 있는 좋은 기회가 될 거라고 생각합니다. 그리고 어떤 방

법이 좋은 방법일지에 대해서 알아갈 수 있는 기회가 될 거라고 생각합니다.

그러면 이제 훌륭한 참석자분들 소개를 드리도록 하겠습니다. 네 분의 아주 훌륭한 판사분들이 함께하

고 계십니다.

Kiyo A. MATSUMOTO 미국 연방뉴욕동부지방법원 판사님 함께하고 계십니다.

Jorn FEDDERSEN 독일 연방일반법원 판사님이십니다.

일본 도쿄지방재판소 Masaki SUGIURA 판사님 함께하고 계십니다.

마지막으로는 윤재필 특허법원 판사님 함께하고 계십니다.

이제 세션으로 들어가기 전에 안내말씀을 드리고 싶습니다. 이 세션은 다른 세션과 다르게 굉장히 편안

하게 판사님들이 이야기를 나눌 수 있도록 준비됐습니다. 이 부분에 대해서 양지를 부탁드리겠습니다.

그러면 좀 넓은 질문부터 시작해 보도록 하겠습니다. 특허침해소송 또는 취소심판을 효율적으로 처리하

기 위해 채택한 귀국의 가장 중요한 조치 중 하나를 소개해 주십시오. Kiyo A. MATSUMOTO 판사님.

◾Kiyo A. MATSUMOTO : 미국 같은 경우에는 지방법원들은 일반적인 관할권을 가지고 있습니다. 그래

서 Clark CHENEY 판사님이 속한 법원하고 다르게 엔지니어링이나 과학, IT의 전문가들은 아닙니다.
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저는 신방과를 나왔습니다. 저희는 민사와 형사 다 다루는데, 그래서 저희가 사건 관리를 위해서는 지방

특허법이라든지 소송 관련된 규정 또한 청구 해석과 관련된 마크만 사건과 관련되어서 수립된 규정입니

다. 그를 통해서 법원과 함께 청구항의 해석을 정리해 나가는데요. 그를 통해서 소송을 진행한다고 보시

면 되겠습니다.

◾좌장 : 그러면 독일로 넘어가 보겠습니다. 독일은 어떠신가요?

◾Jorn FEDDERSEN : 아시다시피 독일 같은 경우에 특허법은 이원화 체계를 따르고 있습니다. 그렇기 

때문에 취소 절차와 유효·무효 판단 절차가 따로 진행이 됩니다. 침해소송 같은 경우에는 지방법원에서 

하고, 특허법상으로 특정한 지방법원에 대해서 특허심판 같은 경우에는 독점적 관할권을 가지도록 했습

니다. 그래서 대부분의 침해소송 관련되어 있는 법원 같은 경우에는 만하임, 뮌헨, 함부르크 등등 이름

들이 아마 익숙하실 것입니다. 어제 UPC에 대해서 이야기를 나눴기 때문에 잘 아실 거예요. 그렇기 때

문에 4개의 독일 법원들이 지금 이러한 도시들에 있는 것이 놀랍지 않으실 것입니다. 그리고 지방법원 

같은 경우에는 3명의 판사가 주재하고, 여기서 나오는 판결 같은 경우에는 고등법원에 항소를 할 수 있

습니다. 그리고 이 고등법원에서는 3명의 판사가 심판을 합니다. 그리고 항소와 관련되어 있는 법적인 

검토 같은 경우에는 법원에서 진행을 합니다. 여기에는 5명의 판사가 주재하게 되어 있습니다. 그래서 

고등법원에서 리뷰에 대한 허가를 하게 되면 대법원에서 이 부분에 대한 하급심을 뒤집는 판단을 할 수

가 있습니다. 그리고 뮌헨에 있는 곳에서 무효심판이 진행되는데, 이원화가 돼 있다는 것을 아실 수가 

있을 것입니다. 특허의 무효성, 유효성과 관련되어 있는 내용이 침해 관련된 소송에서는 문제가 되지 않

게 됩니다. 다만 유효성 관련된 소송이 진행되고 있는 동안에는 침해소송이 중지가 될 수 있습니다. 그

리고 취소와 관련된 심판 요청이 있는 경우에는 두세 명의 판사 그리고 한 명의 법적인 자격을 가지고 

있는 판사가 주재하게 됩니다. 그리고 취소와 관련된 결정 또한 항소를 할 수가 있는 사안입니다. 말씀

드렸다시피 민사재판부에서 진행을 할 수가 있고요. 그리고 연방특허법원에서 항소에 대한 허가를 해줘

야 되고 이러한 경우에는 하급심을 뒤집는 결정이 나올 수가 있습니다. 그리고 무효성에 대한 결정은 

저희 법원에서 리뷰하게 되어 있습니다. 언제나 그렇습니다. 감사합니다.

◾좌장 : 감사합니다. 원격으로 하는 게 상당히 인기가 높아지고 있다고 제가 들었어요. 그러니까 판사가 

다른 곳에 있고 그러면서도 재판을 진행하는 그게 어떤가요?

◾Jorn FEDDERSEN : 저희 ｢민사절차법｣을 보시면 화상으로 재판을 할 수 있도록 하고 있습니다. 이러

한 조항이 ｢민사절차법｣에 들어간 것은 20년 정도 전이었는데요. 그 당시에는 약간 잠자는 숲 속의 미

녀처럼 있었다고 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 조항은 있었지만 그렇게 사용이 안 됐기 때문입니다. 그런

데 코로나 팬데믹이 시작되면서 이 잠자는 숲 속의 공주가 일어나게 된 것이죠. 약간 이상한 비유법을 

쓴 것 같긴 한데요. 그리고 코로나 시기에는 수천 건 정도의 화상 재판이 진행됐습니다. 제 동료분들의 

이야기도 듣고 싶습니다. 제가 생각하기에는 다들 비슷한 상황이 아니었을까 생각되는데요. 법원에 사람

이 가야 한다, 당사자들이 만나야 한다 등등 이런 것들이 물론 당연하게 생각이 됐습니다마는 이런 것

들이 화상으로 구현이 가능했습니다. 코로나를 거치면서 모두 그랬을 테지만 상당히 유연성이 높아진다

는 것을 알 수가 있었습니다. 그런 식으로 유연성이 높아질수록 이런 위기에 대해서 대처하는 능력이 

높아진다는 것을 저희가 알게 됐습니다. 그렇기 때문에 코로나를 겪으면서 코로나가 지나가고 나서도 

어떻게 하면 이런 화상 재판을 좀 더 많이 활성화할 수 있을까에 대한 논의가 계속되었습니다. 그리고 
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이런 논의에서는 사실 재판부 자체도 다른 장소에 있어야 되지 않을까 그런 얘기까지로 넘어갔습니다.

◾좌장 : 질문을 더 드리고 싶은데요. 판사가 원격재판을 선호하나요, 아니면 전통적인 재판을 선호하나

요? 빠르게 답변 주시면 감사하겠습니다.

◾Jorn FEDDERSEN : 어제 Rian KALDEN 판사님의 의견을 들었는데 저도 동의합니다. 그리고 비슷한 

경험들을 다들 하고 계실 거라고 생각합니다. 저는 언제든지 화상보다 대면으로 재판하는 것을 선호하

긴 할 겁니다. 왜냐하면 상대방이 얘기하는 것에 따라서 어떤 식으로 반응을 보이는지를 보고 싶고, 또 

판사가 어떤 표정을 짓는지 이런 것들을 보고 싶고, 이런 모든 정보들을 활용해서 재판 전략에 사용할 

수 있기 때문입니다. 커뮤니케이션은 결국 그냥 멀리서 들리는 소리 아니면 보이는 것만이 아니잖아요.

굉장히 비언어적인 그런 커뮤니케이션도 매우 중요하다고 생각합니다. 저도 제 동료 판사들의 얼굴을 

마주하고 만나고 싶기도 하고요. 그래서 저는 언제나 대면 재판을 선호할 것 같습니다.

◾좌장 : 한국으로 넘어가도록 하겠습니다. 부탁드립니다.

◾윤재필 : 오늘 이렇게 중요한 주제를 전문가들과 함께 토의할 수 있게 되어서 영광입니다. 제가 준비하

면서 전 세계 국가들이 무엇보다도 소송 절차의 효율성을 위해서 노력하는 것을 느낄 수 있었는데, 한

국에서도 많은 변화가 있었습니다. 일단 무엇보다도 집중화제도가 도입되었습니다. 그렇기 때문에 한국

에서는 특허법원이 탄생하기도 하였고요. 특허법원은 82년에 심사와 관련된 항소를 다루기 위해서 전담 

법원으로 탄생했고, 그에 따라서 상표나 설계권 등들이 이전에는 그냥 민사소송으로만 처리되었지만 민

사소송법이 개정이 되고 2016년에 법원과 관련된 법이 개정되면서 이러한 집중화제도가 탄생하게 되었

고 그에 따라서 1심 같은 경우에는 6개의 고등법원이 있는 지방법원에 할당되었고, 그러면서 특허와 관

련된 항소는 다 특허법원으로 집중화되었고, 이런 집중화는 학계, 법리 실무자들로부터 여러 가지 효율

성을 증대했다는 측면에서 긍정적인 반응을 이끌어냈습니다. 현재는 대통령직속 지재권과 관련된 자문

위에서 이런 집중화된 관할권은 다른 종류의 전문화에 대한 이해와 IP에 대한 분석이 필요한 다른 부분

에도 적용하는 것을 생각하고 있습니다. 가처분이라든지 영업비밀이라든지 아니면 특허 관련된 것이지

만 형사소송도 검토가 되고 있습니다. 그래서 이런 위원회에 참여하는 특허법원 판사분들이 많은데, 거

기에 참여하신 판사분들의 노력에 대해 감사드리고 싶습니다.

◾좌장 : 일본 Masaki SUGIURA 판사님 부탁드립니다.

◾Masaki SUGIURA : 제일 중요한 조치는 독점관할권을 특허 침해 그리고 취소소송에 대해서 부여하는 

것이라고 생각합니다. 민사절차법상 도쿄, 오사카지방법원에 독점적 관할권이 부여되어 있습니다. 도쿄 

지방법원에는 4개의 IP와 관련되어 있는 재판소를 가지고 있고, 오사카는 2개의 재판소가 있습니다. 그

리고 일본의 지재고재 같은 경우에는 앞에서 나온 그런 지방법원에서의 항소에 대해서 독점적 관할권을 

가지고 있습니다. 그리고 특허법상 IP 지재고재에 독점적 관할권을 부여했고 이게 지금 도쿄지방법원에 

일부로 들어가 있는데요. 여기에서 여러 가지 판결에 대한 심판을 할 수 있게 되어 있습니다. 그리고 이

렇게 함으로써 효율성과 효과성을 증진할 수 있습니다. 그리고 굉장히 특화되어 있는 이런 IP와 관련되

어 있는 사법 체계를 갖추고 있습니다. 그렇게 함으로써 전문성을 갖춘 판사들이 이런 상황을 보고 있

습니다.
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특히 역량강화 측면에서 생각해 봤을 때 이런 것이 있기 때문에 젊은 판사들이 IP 관할권 관련자들과 

조금 커넥션을 만들 수 있는 것 같습니다.

◾좌장 : 일본 같은 경우에는 특허권과 관련해서 어드바이저가 있다고 들었는데, 이 사람들은 풀타임으로 

일하는 건가요, 아니면 특정한 사건에 대해서 임시적으로 일하도록 되어 있는 건가요?

◾Masaki SUGIURA : 기술 어드바이저 같은 경우에는 파트타임으로 일하는 공무원이라고 생각하시면 되

겠고, 대법원에서 지정하게 되어 있습니다. 예를 들어 대학교수가 될 수도 있고, 연구원이 될 수도 있습

니다. 이런 분들이 파트타임으로 전문적인 토픽들에 대해서 어드바이스를 제공하는 것입니다. 다만, 사

법연구원들은 풀타임으로 일을 하고 있는 연구원들입니다. 그러니까 일본특허청에 있는 심사관들 그리

고 특허 관련된 변리사들로 구성되어 있습니다.

◾좌장 : 한국이랑 일본이 상당히 비슷한 부분이 많은 것 같아요. 특허법원하고 서울중앙지방법원 같은 경

우에는 풀타임 기술 어드바이저를 가지고 있습니다. 감사합니다.

굉장히 넓은 질문이었는데, 이제는 조금 더 중점적인 부분으로 들어가 보도록 하죠. 소장 접수와 관련된 

부분부터 들어가도록 하겠습니다. 미국 Kiyo A. MATSUMOTO 판사님 질문입니다. 법원에서 당사자에

게 소송에 필요한 정보에 대해서 가이드라인을 제공하나요? 그러면 당사자가 여기에 대해서 준수를 하

도록 어떤 조치를 취하고 있고, 또 이를 준수하지 않을 경우에는 어떤 제재가 가해지나요?

◾Kiyo A. MATSUMOTO : 소장에 무엇이 포함되는지와 관련해서 구체적인 가이드라인은 없습니다. 그

렇지만 대법원 차원에서는 두 가지 관련된 케이스 ‘Bell Atlantic - Twombly’ 케이스, ‘Ashcroft - Iqbal’

케이스 다 2007년과 2009년도 사건인데, 이 재판들에서 소장에서는 명시적으로 사실과 주장하는 것을 

설명하도록 되어 있습니다. 지방법원에서는 간접·직접 침해를 보고 있는데요. 그래서 이를 판단하기 위

해서 추가적인 사실을 요구할 수가 있습니다. 설득력 있는 주장이 들어가야 하는데 클레임이 안 들어갔

다든지, 피고 입장에서 다른 의견이 있다면 연방 민사소송과 관련된 B6항에 따라서 처리가 될 수가 있

습니다. 이것은 원고에 더 손을 들어줍니다. 모든 주장된 것이 사실이라고 간주를 하는 것이죠. 그리고 

이것이 사실이라면 이것이 유효한 클레임이 되는지를 판단합니다. 그게 안 되면 기각을 하게 되는 것이

죠. 그리고 나서 원고 입장에서는 다시 또 원한다면 소송을 제기할 수가 있고요.

그래서 저희 법원에서는 예를 들어서 피고 쪽에서 재판을 무효화시키고 싶으면 원고 측에 추가적으로 

주장할 수 있는 팩트가 있는지, 그를 통해서 주장하는 것이 충분한지에 대해서 확인을 하게 되는 것입

니다. 그를 통해서 여러 가지 비용 등등이 절감될 수 있도록 신속하게 처리가 가능하다고 생각됩니다.

◾좌장 : 감사합니다. 그리고 이러한 내용들이 현재 특허법에 대해서 들어가 있는 거죠?

◾Kiyo A. MATSUMOTO : 민사법 규정에도 들어가고 그것이 특허 관련된 판례에도 적용되는 것입니다.

◾좌장 : 한국은 어떻게 진행이 되나요?

◾윤재필 : 일반적인 조항들이 민사소송법에 나왔지만 구체적으로 특허 침해와 관련된 규정은 없습니다.

다만 실제적으로 항소와 관련해 서면 제출하고 나서 적용되는 규정은 있습니다. 관련된 가이드라인은 



109 | 2024 International IP Court Conference

공식적으로 IP 특허 웹사이트에도 올라가 있고 또 영어로도 번역이 되어 있습니다. 일단 항소 서면을 

받게 되면 법원 측에서 준비해달라고 서면준비명령을 내립니다. 웹사이트에 가시면 관련돼서 어떤 것들

을 요구하는지가 나와 있습니다. 그것 외에도 만일 이것을 제대로 준수하지 않으면 판사의 재판에서 불

이익을 당할 수가 있습니다. 증거를 제출하더라도 ｢민사소송법｣ 제149조에 의해서 법정에서 받지 않을 

수가 있습니다. 그리고 그에 따라서 효율적으로 또 전문화된 재판이 진행될 수 있도록 여러 가지 심리

와 일정을 진행하게 되는데요. 전문화된 특허법원이기 때문에 소송 당사자들은 다 이 분야의 전문가라

고 할 수가 있고 그렇기 때문에 가이드라인을 다 준수합니다. 그런데 가이드라인은 가이드라인이기 때

문에 준수하지 않는다고 해서 벌금형에 처한다든지 그렇지는 않다고 할 수가 있습니다.

◾좌장 : 가이드라인이라고 하셨는데, 그것이 실제적으로 민사 항소라든지 무효소송에서도 해당이 되는 어

떤 일반 규정이 IP 특허법원에 적용된다는 것을 알겠습니다.

이제 다음으로 넘어가겠습니다. 이것은 초기 단계 사건 관리인데요. Masaki SUGIURA 판사님께 먼저 

질문 드리고 싶습니다. 법원에서 초기 단계에 사건 관리 계획을 수립하나요? 만약 그렇다면 이 과정에

는 어떤 것들이 포함되나요? 그리고 당사자가 수립된 계획을 따르지 않을 때는 법원이 어떤 조치를 취

할 수 있습니까?

◾Masaki SUGIURA : 많은 경우에 법원에서 사건관리계획을 초기에 수립합니다. 이 계획 수립의 경우에

는 물론 당사자 간의 그리고 법원과의 논의를 기반으로 설정이 될 것입니다. 어느 정도의 빈도로 할 것

인지 그리고 언제까지 서면을 제출해야 되는지, 그리고 증거물은 언제까지 제출해야 되는지와 같은 것

들을 정하게 됩니다. 이런 것들에 대해서도 필요하다면 설명하는 세션도 가지게 됩니다. 그리고 이렇게 

법원에서 절차를 정하게 되면 여기에서 활발한 논의가 될 수 있도록 주도를 하게 됩니다. 하지만 여기

에서 어떤 결정적인 역할을 하지는 않습니다. 하지만 당사자가 어떤 특정한 주장이라든지 혹은 서면 등

을 제출하는 날짜를 놓치는 등의 큰 과실이 있었다라고 한다면 그리고 그런 것 때문에 그리고 지연됐다

고 판단되면 이러한 내용은 각하를 할 수도 있습니다.

◾좌장 : 다음으로 넘어가기 전에 가이드라인 관련해서 코멘트를 남기고 싶습니다. 윤재필 판사님께서 가

이드라인과 관련해서 큰 제재는 없다고 말씀해 주셨어요. 하지만 소송의 결과에 영향을 미칠 수 있습니

다. 왜냐하면 판사가 이런 미준수에 대해서 별로 좋아하지 않기 때문입니다.

이제 독일로 넘어가 보도록 하겠습니다. Jorn FEDDERSEN 판사님.

◾Jorn FEDDERSEN : 우선 침해소송을 제기하는 것 관련해서 어떤 특정한 요건들은 있지 않은데요.

Clark CHENEY 판사님 얘기에 상당히 많이 공감했습니다. 데드라인에 대한 집행을 하는 것이 굉장히 

소송 가속화에 중요하다는 것이었어요. 이것도 독일 민사소송법에 반영돼 있습니다. 물론 원고 쪽에서 

먼저 청구해야 될 것이고 여기에 대해서 피고가 답변을 할 것이고, 그렇다면 원고가 여기에 대해서 재

답변을 할 수 있을 것이고 그리고 거기에 대해서 또 피고가 다시 답변을 할 수 있는 기회가 주어질 것

이고, 그런 식으로 해서 한 번의 심리로 소송이 종결되게 될 것입니다.

그런데 이때 법원에서 정보가 부족하다고 생각된다면 각각의 당사자에게 이게 충분치 않다는 얘기를 할 

수 있습니다. 공정한 재판에 대한 권리와 효율적인, 효과적인 어떤 구제를 받을 수 있는 권리가 있어야 

되기 때문에 이러한 정보가 부족하다면 얘기를 하게 되어 있고요. 그리고 각 당사자에게 이런 식으로 

고지를 하는 것은 매우 중요합니다.
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그런데 데드라인이 지나가는데도 뭔가 제출을 하지 않았다면 그 이후에 제출하는 사실 관계 같은 경우

에는 그것이 고려가 되지 않을 수가 있습니다. 하지만 그런 건 누구도 원하지 않겠죠. 그렇기 때문에 데

드라인은 꼭 지켜야 됩니다.

◾좌장 : Kiyo A. MATSUMOTO 판사님, 미국 같은 경우에는 굉장히 사건 관리에 대해서 잘 알려져 있는

데, 이와 관련해서 실무 좀 알려주실 수 있을까요?

◾Kiyo A. MATSUMOTO : 일단 소가 제기돼서 여러 가지를 받고 준비가 되면 콘퍼런스가 열리게 되는 

것입니다. 그러면 여러 가지 일정을 법정이 잡는 거죠. 청구권과 관련돼서 파일링은 어떻게 해야 하는

지, 심리는 언제 할 것인지, 디스커버리는 어떻게 진행할 것인지, 그리고 침해라든지 무효와 관련되어서 

어떻게 대응할 것인지, 그리고 특허 무효와 관련돼서는 그 주장을 어떻게 진행할 것인지도 일정을 다 

정하고요. 또 선행기술이 있어서 이러한 주장이 무효화 된다면 그런 것은 어떤 근거로 할 것인지, 또 이

것에 대한 집행력은 어떤 식으로 가질 것인지. 물론 입장을 준비하고 서면도 준비하고 그것이 업데이트 

되고 조정도 되겠죠. 그렇지만 무엇보다 중요한 것은 상대방이 불공정한 어떤 예측 못 한 것이 있으면 

안 됩니다. 그렇기 때문에 대리인을 고용해서 진행한다면 침해를 주장하는 쪽에서 무엇을 근거로 그것

을 주장하는지도 설명을 해줘야 되고요. 그리고 나서 당사자 간에 서로 협의를 하고 난 다음에 텀 차트

가 준비되어야 되는데, 실제적으로 재판에서 판사가 고려해야 하는 해석과 관련된 내용이 근거가 돼서 

진행을 하게 된다라고 보시면 되겠습니다.

◾좌장 : 다음 재판 전 증거수집입니다.

Masaki SUGIURA 판사님께 질문 드리겠습니다. 전 세계적으로 주로 사용되는 증거수집 시스템에는 두 

가지가 있습니다. 하나는 보통 법계에서 사용이 되는 디스커버리 시스템이고요, 미국 같은 국가에서 사

용하고 있죠. 그리고 다른 하나는 사법부에서 주도하는 증거수집제도입니다.

첫 번째 질문입니다. 특허 침해 사건에 대해서 법원이 주로 채택하는 증거수집제도가 어떤 것인지 궁금

합니다. 그리고 이 과정에서 당사자가 법원 명령을 준수하지 않을 경우에 귀국의 법원에서는 어떤 조치

를 취할 수 있나요?

◾Masaki SUGIURA : 일본 같은 경우에는 당사자가 주장 그리고 증거를 자기입증책임에 따라서 제출해

야 됩니다. 그리고 법원에서는 제출된 내용을 바탕으로 해서 판정을 내립니다. 그렇기 때문에 당사자가 

증거를 제출할 의무를 지게 됩니다.

그리고 증거수집 같은 경우에 증거를 보전하기 위한 청원을 할 수가 있습니다. 심지어 소를 제기하기 

전에도 이러한 청구를 할 수가 있는데요. 특허 침해소송 같은 경우에는 증거를 수집하기 위해서 민사 

쪽 그리고 특허법원 쪽으로 모두 제출할 수가 있습니다. 그리고 조사를 신청하는 요청도 할 수가 있습

니다. 그래서 심사관 혹은 조사관이 특허법에 따라서 조사를 진행할 수도 있습니다. 이런 증거를 보전하

는 것과 관련해서 문제가 있는 당사자와 관련해서는 조사명령이 나왔는데 여기에 대해서 합리적인 근거

가 없이 준수하지 않는다면 제재를 받을 수가 있습니다. 이러한 절차를 진행하게 됩니다. 그리고 제3자

가 이러한 부분에 있어서 문제가 있다라고 한다면 여기에 대해서 민사적인 벌금이 나올 수가 있습니다.

◾좌장 : 증거 보전에 대해서 궁금한 점이 있는데요. 한국도 상당히 비슷한 시스템이 있는 것 같습니다.

그래서 질문 드리고 싶은 것이 일본에서 많이 사용되는 것인가요? 그리고 증거 보전에 대한 요청은 잘 
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허용이 되는 편인가요?

◾Masaki SUGIURA : 솔직히 말해서 몇 가지 케이스가 있습니다. 증거 보전과 관련해서 도쿄지방법원에

서는 1년에 한 5건 정도가 인용됩니다. 그런데 증거수집의 재판 재량과 관련된 부분에서 문제가 있다고 

지적되고 있습니다. 효율성, 효과성에 대한 지적이 되고 있고, 어떤 절차적인 요건이 상당히 어렵다는 

지적이 또 있습니다.

◾좌장 : 그러면 독일은 어떻습니까, Jorn FEDDERSEN 판사님?

◾Jorn FEDDERSEN : 독일의 민사소송법 같은 경우에는 이런 보통법 스타일의 증거개시절차를 하고 있

지는 않습니다. 하지만 만약에 제품이 시장에는 없지만 어떤 침해를 하고 있다고 생각된다면 아마도 침

해를 하고 있는 것으로 생각이 되는 실시예를 확보할 수 있어야 됩니다. 그래서 독일의 실질법상으로 

봤을 때 여러 가지 방법으로 목적을 달성할 수가 있습니다. 그리고 증거수집은 당사자의 신청에 따라서 

법원이 주도를 합니다. 그렇기 때문에 디스커버리가 있지는 않고 법원에서 모두 주도적으로 증거수집을 

진행한다고 보시면 되겠습니다, 당사자의 신청에 따라서요.

몇 가지 청구가 있어요. 특허권자가 다른 당사자에게 논쟁이 되는 이 실시예를 내놓으라고 하는 경우가 

있어요. 실질적인 청구요건의 가능성이 있는 특허 침해를 다루는 경우에 그렇습니다. 그렇다면 이 실시

예가 침해를 하는지 아닌지를 봐야 되기 때문에 이 부분과 관련해서도 다른 절차적인 조치가 있는데요.

이것은 무엇이냐면 독립적인 증거절차라고 하는 것이 있습니다. 이 부분은 상당히 허들이 낮은 경로라

고 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 이 독립 증거절차 같은 경우에는 예를 들어 증거가 없어질 수 있다라든

지, 혹은 사용하기 어렵게 될 수 있다라든지 그런 위험이 있는 경우에 적용되게 됩니다. 이 청구에 대해

서 물론 정당화를 하기 위해서 얘기를 해야 될 부분들이 있겠죠. 당사자가 어떤 식으로 예를 들어서 예

전에 숨기려고 하는 모습을 보였다라든지 이런 증거를 가지고 있어야 될 것입니다.

하지만 좀 더 쉽게 접근할 수 있는 부분이 또 하나 있는데요. 증거 절차 같은 경우에는 사실 이 물건의 

현재 상황에 대해서도, 그러니까 실시예에 대해서도 적용될 수가 있습니다. 그래서 이러한 증거를 설립

하는 데 대해서 이익을 가지고 있는 당사자라고 한다면 이러한 부분을 진행할 수가 있습니다. 그리고 

이런 사실관계의 성립 그러니까 물건의 어떤 상황에 대한 사실관계가 성립하는 경우에는 결국 분쟁을 

피할 수 있는 부분이기 때문에 이것은 굉장히 넓은 선결 요건이라고 할 수가 있겠습니다. 그러니까 사

실 어떻게 하면 재판을 피할 수 있을까를 생각하는 것에서 이 부분을 활용할 수가 있습니다. 이런 실시

예가 침해를 하는지 아닌지와 관련해서도 재판을 피할 수 있는 방법이 열려 있는 것이죠. 그래서 상당

히 기분이 낮은 경로가 열려 있는 것이고, 그렇게 해서 이러한 논쟁이 되는 실시예를 얻을 수 있습니다.

상대가 준수하지 않는다면 청구자가 실시예를 얻도록 경찰력까지도 동원될 수 있습니다.

◾좌장 : 미국의 디스커버리와도 비슷해 보입니다. 예비적인 조사 단계가 법원에서 진행이 많이 되나요?

◾Jorn FEDDERSEN : 사실 법체계가 다른 점을 비교하는 게 굉장히 흥미로운데요. 모든 것이 다 다르다

라는 인상을 받게 되는 게 다른 이름으로 부르기 때문에 그렇습니다. 하지만 동일한 혹은 비슷한 목적

을 가지고 일을 하고 있다 보니까 결국은 비슷한 그런 방식을 사용하게 되는 것 같아요. 그래서 앞서 

기준이 낮다고 말씀드렸던 것이 제가 여기에 대해서 전문가는 아닙니다만 디스커버리 절차에서도 어쩌

면 법원이 개입을 할 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 예를 들어서 특정 문서에 대해서는 법원이 개
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입을 할 수도 있지 않을까요? 그러니까 좀 다르기는 하지만 굉장히 효과적이고 자주 활용되는 방식이라

고 말씀드리고 싶습니다.

◾좌장 : 자주 활용이 된다고요? 알겠습니다. 그럼 한국은 어떻습니까, 윤 판사님?

◾윤재필 : 제가 Masaki SUGIURA 판사님 말을 들었을 때는 저희가 비슷한 과정을 겪고 있는 것 아닌가

라는 생각이 들었습니다. 한국 같은 경우에 ｢민사소송법｣에는 디스커버리 프로세스 미국 같은 것들이 

포함되어 있지는 않습니다. 사법부가 증거를 컬렉션 하는데, 특허 침해 건에서는 증거제출 명령을 통해

서 증거를 확보할 수가 있습니다. 이것은 민사소송법에서 얘기하는 여러 가지 서류 제출 법보다는 훨씬 

더 강력한 조치라고 할 수가 있고요. 또 요청되는 여러 가지 문서에 영업비밀이 들어가 있더라도 소송 

당사자는 그 정보가 침해나 손보를 계산하는 데 필요한 경우에는 거부할 수가 없습니다. 거부하더라도 

충분한 이유가 있어야 되고요. 그리고 또 법정 입장에서 제출된 증거가 사실인지를 확인할 수도 있습니

다. 또 여러 가지 내용에 대해서 특정 자료에 대해서는 좀 더 세부적으로 보충자료를 제공할 수도 있는

데, 그러면 법정 입장에서 내용뿐만이 아니라 당사자가 팩트를 제대로 제출했는지를 확인할 수도 있습

니다.

그리고 여러 가지 증거보전을 민사소송법에 따라 요구할 수도 있습니다. 증거보전과 관련돼서는 예비심

리보다는 증거를 수집한 날짜만 통보하면 됩니다. 그런데 상황이 좀 급박하다면 이런 통지 자체도 안 

해도 되는 경우도 있습니다. 단지 조건만 있다면 증거를 사전에 보전하지 않는다면 이 증거를 나중에 

재판에서 사용 못 할 수도 있다는 것, 특히 침해를 다투는 데 있어서는 그렇기 때문에 이게 필요하다는 

것입니다. 그래도 이러한 증거보전은 조금 엄격하게 기준이 적용되기 때문에 때에 따라서는 이게 오히

려 적극적으로 증거를 보전하는 데 장애가 된다는 말도 있습니다. 그렇기 때문에 저희가 미국 제도를 

채택하는 데 관심이 있는 것 같습니다. 미국을 보면 디스커버리 제도가 유명하잖아요. 물론 장단점이 그 

나름대로 있지만요.

◾좌장 : 그렇다면 여러 가지 디스커버리 관련된 제재조치가 어떤 것들이 있는지 좀 설명해 주시기 바라

고요. 과연 제재 자체가 여러 당사자에게 적용되는 사례가 빈번하죠?

◾Kiyo A. MATSUMOTO : 같은 경우에는 민사법에 있어서 디스커버리룰이 있는데, 광범위한 범위를 갖

고 있습니다. 그런데 어떤 편향이 안 돼야 되고 증거로 필요하다면 디스커버리로 들어가야 합니다. 서면

으로 질문을 드린 다음에 답변을 받을 수도 있습니다. 그런데 이 답변은 전문가의 증명을 받아야 되고,

아니면 어떤 물건이나 개체를 조사를 할 수 있는 권리도 디스커버리에 들어갑니다. 만일 준수하지 않는

다면 판사가 디스커버리를 요구하는 명령을 내릴 수가 있고요. 그래서 언제까지 요청을 준수해야 되는

지 데드라인을 정합니다. 그럼에도 불구하고 준수가 안 된다면 ｢연방민사소송절차규칙｣ 제37조에 따라

서 광범위한 제재가 발동되고 있지만 이것이 발동하기 위해서는 성실하게 소송 당사자가 서로 협의를 

해서 해결하려는 노력을 시도해야 됩니다. 그렇지만 사법권을 발동해서 디스커버리에 대해서 분쟁을 해

결해야 한다면 법원 차원에서 이런 제재를 가질 수가 있습니다. 그러니까 실제적으로 일본이나 한국과 

비슷하게 이게 근거가 되는지를 확인해야 되고 또한 지정이 된 주장이나 방어권을 증거와 관련돼서 이

것을 나중에 활용하는 데도 좀 문제가 될 수도 있고 또한 이것을 지키지 않으면 무효 재판으로 선언이 

될 수 있다는 것도 알아야 될 것입니다. 그리고 법정모독죄로 궐석판결으로 될 수도 있다는 것입니다.

그리고 벌금도 명령을 준수할 때까지 판사 입장에서 낼 수 있고요. 그다음에 궁극적인 제재라고 하면 
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형사적인 어떤 규정이 적용되는 거죠. 그런데 그런 경우는 거의 흔하지가 않습니다. 즉 이렇게 제재들이 

단계별로 적용될 수 있고, 또 변호사비용 같은 것들을 여러 가지 증거 제출을 거부하는 쪽에 징수할 수 

있습니다.

◾좌장 : 이 모든 제재 내용들이 아마 FRCP에 명기되어 있는 것이죠? 그리고 내부적인 권한인 것이죠?

◾Kiyo A. MATSUMOTO : 맞습니다. ｢헌법｣ 제3조에 따라서 법원에서 사건의 기록을 관리할 수 있는 

고유권한이 있고요. 이것은 다 공공의 이익을 위한 것이고, 이것을 토대로 해서 소송절차를 공정하고 효

율적인 방법으로 진행시킬 수가 있습니다.

◾좌장 : 그러한 내재된 독립적 권한이 우리도 있으면 좋을 것 같은데요 

그러면 재판 전 그리고 재판 중 단계를 보도록 하겠습니다. 미국으로 다시 넘어가 보도록 하겠습니다.

질문 드리겠습니다. 재판 전 또는 재판 단계에서 효율적인 심리를 위해 법원이나 판사가 채택하는 구체

적인 지침이나 절차가 있습니까?

◾Kiyo A. MATSUMOTO : 제가 사전심리에 대해서도 설명을 드렸지만 여러 가지 민사소송과 관련돼서 

신속하게 재판 결과를 받을 수 있습니다. 예를 들어 약식판결로 갈 수 있는데, 여러 가지 팩트들을 디스

커버리 하고 난 다음에 소송 당사자들이 이걸 보고 나서 결정하기를 어떤 중요한 팩트에 대해서 분쟁이 

없다면 약식판결을 요청할 수 있습니다. 즉 자기가 분쟁이 안 되는 객관적인 자료를 근거로 판결을 요

청하는 것이죠. 그러려면 객관적인 팩트들도 제출해야 할 뿐만 아니라 어떤 법적인 서면도 내서 이런 

식으로 진행하겠다는 것을 다시 한 번 확인해야 됩니다. ‘Celotex - Catret’ 사건이 86년에 대법원 판례

가 나온 건이 있는데, 당사자들이 약식판결을 하라고 촉구한 사례가 있습니다. 그를 통해서 재판 없이 

판결을 받을 수도 있습니다.

◾좌장 : 약식판결 그리고 JMOL에 대해서도 말씀해 주셨는데요, JMOL에 대해서 더 말씀해 주시죠.

◾Kiyo A. MATSUMOTO : JMOL은 법리적으로 판단한 것이기 때문에 좀 다릅니다. 그러니까 원고의 입

장이 다 증거도 제출됐고 항변이 됐다면 어떤 클레임이나 카운터클레임을 기준으로 해서 법에 따라서 

판결이 나올 수 있습니다. 즉 원고 쪽에서 어떤 모션을 낼 수가 있는 것이죠. ｢연방민사소송절차규칙｣

제50조에 있어서는 당사자의 입장들이 충분히 재판에서 받아들여졌고 또 재판의 기록을 봤을 때 사실이 

불충분하여서 인용을 못 한다, 아니면 피고 측에서 제시한 것들이 어느 정도 근거가 있다면 자체적으로,

배심원을 통하지 않고 자체판결을 할 수도 있습니다. 물론 당사자의 입장을 충분히 듣고 난 다음에.

◾좌장 : 그러니까 JMOL이 사전이나 사후적으로 가능하다는 것이죠?

◾Kiyo A. MATSUMOTO : 그러니까 당사자가 자신들의 변론은 증거제출을 다 끝낸 다음에 적용이 될 

수가 있습니다. 그리고 보류가 되거나 아니면 기각이 된다면 30분인가요? 판결 30분 후에 다시 한 번 

또 소를 제시할 수도 있습니다.

◾좌장 : 그러면 윤 판사님, 한국은 어떻게 접근하는지 설명해 주실 수 있을까요?
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◾윤재필 : 특허법원이 심리를 결정하면 당사자들에게 일단 전략적으로 쟁점 정리 서면을 7일 전에 제출

하도록 합니다. 이것을 통해서 쟁점이 되는 부분들을 알 수 있게 되고 절차도 정리가 될 수가 있는데요.

여기에 대한 세부사항은 책자 참조해 주시기 바랍니다.

◾좌장 : 그러면 재판 후 단계로 넘어가 보도록 하겠습니다. 이 부분은 사실 각 국가마다 효과적인 분쟁 

해결을 위해 다들 활용하고 있는 게 있더라고요. 재판 후 단계에서 효율적인 분쟁 해결을 위해서 법원

이 당사자들로 하여금 조정·화해 또는 다른 ADR 예를 들어서 합의 같은 게 제일 좋잖아요. 이런 것들

을 통해서 분쟁을 해결하도록 권장하는 그런 일반적 관행이 있는 것 같습니다.

다음으로 넘어가면 판결을 준비하는 것인데요. 판결과 관련해서 매우 중요한 부분인데 Masaki

SUGIURA 판사님께 질문을 드리고 싶습니다. 일본과 같은 경우에는 판사의 판결문 작성 업무량을 줄이

는 데 도움되는 시스템이나 관행이 있을까요?

◾Masaki SUGIURA : 특별히 판결문 작성 업무량을 줄이는 시스템이 있지는 않은데요. 그래도 좀 업무

량을 줄이기 위해서 전자로 제출하도록 하는 것을 활용하고 있습니다. 이게 상당히 유용한 방법입니다.

또 판결문의 포맷을 조금 개선하는 것에 대해서 이야기가 나오고 있습니다. 많은 경우에 사실은 엑셀을 

가지고 표를 그려서 판결문 작성에 쓰거든요. 그런 식으로 법원에서 표를 만들 때 엑셀을 활용해 가지

고 만드는 경우가 많이 있는데요. 각각의 당사자가 만든 증거에 대한 내용들을 넣고 그다음에 이것을 

판결문에 붙이는 그런 것들을 하고 있습니다.

◾좌장 : 그러니까 일부 주장에 대한 내용을 조금 첨부를 한다는 말씀이시죠? 좋다는 생각이 드는데요. 판

사들이 좋아하고 있나요?

◾Masaki SUGIURA : 물론입니다.

◾좌장 : 그런데 변호사들도 의견이 좋나요?

◾Masaki SUGIURA : 케이스별로 다른 것 같습니다. 상당히 어려운 작업이잖아요. 표를 작성하고 완료하

는 게요. 표를 완성하고 나면 사실은 굉장히 유용합니다. 그러면 양 당사자 간에 이해도를 동일하게 가

져갈 수가 있고 법원의 이해도도 같이 가져갈 수 있으니까요. 예를 들어서 말씀드리겠습니다. 피고가 무

효와 관련된 방어를 하는 경우가 있습니다. 이런 경우에는 대여섯 가지의 방어의 다른 모양들이 있을 

텐데, 여기에 대해서 사실은 여러 가지 방식을 활용을 하니까 동일한 이해를 가져가기가 쉽지 않습니다.

그런데 이런 표를 작성하게 되면 이러한 내용들을 모두가 동일하게 이해하는 데 도움이 됩니다.

◾좌장 : 감사합니다. 그 판사의 업무량을 줄이는 것은 사실 판사들이 모두 관심 있어 하는 주제인데요.

그런데 이 주장의 내용의 일부를 어떻게 첨부하는 것은 상당히 흥미롭습니다. 그런데 고등법원 판사들

이라든지 이런 사람들도 다 이걸 좋아하나요? 어떠세요?

◾Masaki SUGIURA : 항소법원의 판결 같은 경우에는 1심 판결과 관련해서 내용을 표에 담는 경우도 본 

적 있습니다.



115 | 2024 International IP Court Conference

◾좌장 : 감사합니다. 그럼 Kiyo A. MATSUMOTO 판사님, 미국은 어떻습니까?

◾Kiyo A. MATSUMOTO : 미국 같은 경우에는 다행히 서기들이 있어서, 젊은 변호사들이죠. 변호사시

험을 통과해서 1~2년 정도 실제로 실무 경험이 있지만 1년 동안 저희와 같이 일을 하게 됩니다. 그래서 

만일 아주 큰 케이스나 모션이 있다 그러면 콘퍼런스를 해서 관련된 법적인 문제 협의하고 그러면서 판

결문 초안을 잡아냅니다.

제가 설명해 드리고 싶은 것은 ｢연방민사소송법｣ 제58조에 있어서 판결문은 별도의 문서로 작성이 돼야 

됩니다. 여기에서는 어떤 법리가 들어온 것이 아니라 단순하게 재판 후에 그러니까 이것은 BMW와 관

련된 건인데, 다쳐서 손가락 일부를 잃어서 손배를 받는 건이었습니다. 배심원 쪽에서 100만 달러 이상

의 손해배상을 판결했는데요. 그런데 여기에 들어가 있지 않은 부분은 재판 후에 결정과 관련된 것입니

다. 그것을 Memory random and decision이라고 판사가 쓰는 것을 부르는데요. 그것은 M&L이라고 약

자로 말하는데 제가 이것을 한 80~90페이지를 써야 되는 것입니다. 그래서 BMW가 이것을 취소하는 것

을 요청했지만 여러 가지 재판에서 증거를 봤을 때 원고가 승소할 근거가 충분하고 배심원이 100만 달

러를 청구로 계상한 것도 타당한 증거 근거가 있다고 얘기를 하였습니다.

◾좌장 : 이런 간단한 판결문 이후에 뭔가 합의 같은 것이 있을 수 있잖아요, 많은 경우에.

◾Kiyo A. MATSUMOTO : 다른 BMW 케이스가 있었는데 2주 동안 재판을 하고 난 다음에도, 이 케이

스는 타이어 압이 잘못돼서 고속도로에서 차에 불이 났던 케이스였는데요. 운전하던 여성분이 자동차에 

40만 달러 이상의 주얼리를 가지고 있었습니다, 전시회에 가고 있었기 때문이죠. 그래서 아주 뜨거운 공

방이 이어졌습니다. 1심 끝나고 난 다음에 합의에 이르렀고 그렇기 때문에 항소를 취소하였습니다.

◾좌장 : 감사합니다. 한국의 사법 체계에서도 이런 좋은 판결문을 간소화하는 실무를 배우고자 하고 있습

니다. 그렇기 때문에 저희에게 좋은 예시가 된 것 같습니다.

다음은 항소 부분으로 넘어가겠습니다. 물론 판결이 끝이 아니죠. 변호사들이 항소하기 좋아하니까요.

이 질문은 독일부터 답을 해주시면 좋을 것 같습니다. 질문 드리겠습니다. 귀국의 항소법원은 하급 법원

에서 작성된 사건 기록만을 토대로 사후적으로 상급 법원의 판결을 검토하나요? 아니면 하급 법원의 사

건을 계속해서 심리하고 검토를 하나요?

◾Jorn FEDDERSEN : 먼저 죄송하다는 말씀 드리고 싶습니다. 이게 상당히 복잡한 내용이어서 미리 사

과를 드릴게요. 항소법원 같은 경우에는 지방고등법원인데요. 물론 1심에서 나와 있는 사실관계를 기반

으로 봅니다. 이게 사실은 이상적인 상황이죠. 하지만 어떤 특정한 상황 때문에 분명히 1심 법원에서 진

행한 부분에 있어서 사실 관계 확인이 충분치 않았다라는 것이 있다라고 한다면 상급 법원에서 이런 사

실관계를 다시금 성립하는 그런 과정을 거치게 되어 있습니다. 그리고 이런 사실은 새로운 챌린지 그리

고 방어를 위한 방법을 활용을 하고 있다고 한다면 이것은 굉장히 제한적인 상황에서만 가능합니다. 첫 

번째 1심 법원에서 중요한 부분을 놓쳤다고 판단되는 경우에만 새로운 방어법을 활용할 수가 있습니다.

그리고 이것이 예를 들어서 절차상의 문제 때문에 이러한 주장이 되었어야 하는 것이 주장이 되지 않고 

1심 법원에서 넘어갔다고 한다면 이런 부분들을 사실은 항소 과정에서의 어떤 사실관계 성립 단계에서 

이 부분을 바로잡아야 합니다. 당사자가 1심에서 실질적으로 들어가지 않았던 새로운 내용을 추가하고 

싶을 때는 만약에 이게 과실에 의한 것이 아니었다면, 그러니까 더 빨리 넣었어야 되는데 이것이 과실
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에 대한 것이 아니었다면 이런 내용을 추가할 수가 있습니다. 이것이 지금 현재 사용하고 있는 과실과 

관련되어 있는 기준입니다. 그래서 항소 같은 경우에는 법상에서의 사실도 물론 보지만 당연히 이런 제

한적인 상황에서의 사실 관계를 가지고 판단을 하게 됩니다.

◾좌장 : 그러면 윤 판사님, 한국은 어떻습니까?

◾윤재필 : 저희 제도에서는 항소법원 자체가 하위 법원의 케이스를 계속 진행하도록 되어 있습니다. 기본 

원칙은 항소법원의 소송 절차는 1심하고 동일하다라고 볼 수 있습니다. 단지 판사에 따라서는 증거 제

출을 엄격하게 적용하는 경우가 있습니다. 첫 번째 재판에서 받았던 증거들과 관련해서요. 특히 전문가

의 분석 평가나 증인 진술이 1심에서 제출이 되었지만 신뢰성에서 문제가 있지 않는 한은 이것을 다시 

제출하는 데는 꼼꼼하게 따지는 경우도 있습니다.

◾좌장 : Kiyo A. MATSUMOTO 판사님, 워싱턴에 연방순회법원이 있잖아요. 여기에서 어떤 식으로 실무

가 진행되는지요?

◾Kiyo A. MATSUMOTO : 연방순회항소법원 같은 경우는 배타적으로 지방법원과 미국 국제통상법원의 

특허등록이라든지 다른 전문 분야의 어떤 법원의 케이스들을 심리할 수가 있습니다. 그리고 미국의 상

표와 특허와 관련된 심판원 그러니까 PTAB의 것을 다룰 수도 있고, 또 ICT의 항소건을 다룰 수가 있습

니다. 그런데 항소건과 관련되어서는 1심에서 하위 법원에서 다뤘던 증거만 리뷰를 합니다. 연방에서는 

그러나 여러 가지 자명성과 관련돼서 리뷰할 때는 다른 기준을 적용하는데요. 왜냐하면 연방순회법원에

서는 이것을 법이냐 사실이냐를 비교하면서 리뷰하기 때문입니다. 사실에 근거해서 판단을 하는 거죠.

그래서 ‘일라이 릴리와 지네프’의 2016년 케이스를 보더라도 특허는 발명 자체가 특허나 아니면 공지된 

응용 부분에 있어서 나와 있는 경우에는 이렇게 한다고 나와 있습니다. 즉 각각의 구성 요소에 청구된 

발명에 대해서 어떤 단일된 선행기술 기준으로 리뷰를 한다는 것이죠. 사실적인 부분과 관련돼서는 연

방정부는 어떤 증거 기준이라든지 아니면 다른 기준으로, 소스를 기준으로 판단한 경우도 있는데요. 즉 

법원이 알아서 기준을 정하는 것입니다. 그런데 PTAB에서 나온 결정을 또 검토할 때는 실질적인 증거

를 기준으로 하는 경우가 많습니다. 그 이유는 합리적인 사실을 봤을 때 심판문에서 관련된 증거로 이

런 결정을 할 수 있느냐를 기준으로 보는 것이죠. 미국의 지방법원 1심에서 분명하게 잘못된 경우에만 

번복을 하게 되는 것입니다. 그러니까 증거가 충분히 있음에도 불구하고 전체적인 기록상으로 봤을 때 

잘못된 것을 기준으로 했을 때만 번복이 된다는 것입니다.

그럼 다른 법이나 리걸 이슈에 대해서 말씀드릴까요? 심판에서 나온 것은 팩트를 기준으로 다시 보는 

거고, 지방법원에서 나오는 것은 오류가 있는지 없는지를 근거로 본다고 말씀드렸는데요. 일단 이러한 

리뷰를 하는 법원에서는 기존의 기술을 규제로 봤을 때 청구되는 발명 전체가 발명 시점에 통상의 기술

자가 만들 수 있느냐를 기준으로 보는 것입니다. 즉 범위라든지 아니면 기존의 기술이 어떤 것인지, 무

슨 오류가 있을 수 있는지 보고, 또 지방법원의 궁극적인 법리적인 결론이 자명성과 관련돼서 어떻게 

되는지를 보는 거기 때문에 그런 결론은 독립적으로 항소법원에 있어서는 판단을 할 수 있는 근거는 있

습니다.

◾좌장 : 리뷰 기준 같은 경우에는 배심원으로 하는 경우 그리고 재판부에서 하는 경우는 좀 다를 수가 

있죠. 만약에 이게 재판부 기준이면 여기에 대해서 명확하게 잘못된 부분이 있는지를 볼 것이고 배심원 
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재판 같은 경우에는 실질적인 그런 증거가 있는지를 보는 것이죠. 맞나요?

◾Kiyo A. MATSUMOTO : 그러니까 배심원이든 판사가 연방법원에서 판단을 할 때는 기본적인 증거를 

기준으로 움직이는 것입니다. 그게 차별화된 포인트고요. 그리고 항소법원 차원에서는 실제 배심원이나 

아니면 판사가 판단한 것에 대한 신뢰성이나 이런 것을 다시 한번 묻지는 않는 경우가 더 많습니다.

◾좌장 : 독일, 한국, 일본 같은 경우에는 비슷한 대륙법계이고 그리고 미국 같은 경우에는 영미법계다 보

니까 조금 제도가 다릅니다. 미국 같은 경우에는 사후적으로 연방순회법원에서 이것을 확인을 하잖아요.

그래서 여기에서 판사가 어떤지 궁금합니다. 물론 연방순회법원의 판사랑 지방법원의 판사랑 좀 다를 

수가 있겠는데, 맞을까요?

◾Kiyo A. MATSUMOTO : 지방법원의 판사라면 제대로 잘 해야 되고 법리적으로 문제가 없는 것이 중

요하겠죠. 그리고 번복이 되면 어렵기는 하지만 저희는 최선을 다해야 하는 의무가 있기 때문에 소송 

당사자들은 항소 권리가 있는 거고, 또 우리가 판결한 데서 리뷰를 요청할 수 있고, 또 자주는 아니지만 

때로는 연방순회법원이 다른 판단을 해서 번복할 수도 있고, 그래도 괜찮다고 생각이 됩니다.

◾좌장 : 최근에 특허법원에서 진행된 것이 번복되는 것이 좀 높은 퍼센트였던 것으로 알고 있습니다. 윤

재필 판사님께서 심지어 항소법원 레벨에서도 이것이 가능하다고 얘기해 주셨는데, 일본도 비슷한가요?

◾Masaki SUGIURA : 예.

◾좌장 : 좋습니다. 그러면 침해소송 관련해서는 마무리를 했는데 이게 반 정도 온 겁니다.

그러면 이제 행정취소소송에 대해서 보도록 하겠습니다. 행정취소소송의 전체적인 제도에 대해서 얘기

를 나눠보면 좋겠는데요. 윤 판사님께 질문 드리겠습니다. 취소이의신청을 효율적으로 처리하기 위한 시

스템이나 어떤 규칙이 있으면 말씀해 주세요.

◾윤재필 : 특허법원 같은 경우에는 민사 항소 사건뿐만 아니라 심결취소소송도 어떻게 다른지 가이드라

인이 있는데요. 그거는 저희 웹사이트에 있습니다. 여기에 대해서 심리를 받을 수가 있는데, 항소는 단

일의 심리를 거친 다음에 판사의 판단을 따르게 됩니다. 특허법원에서는 PPT를 사용해서 구두심리를 좀 

더 효과적으로 진행하기를 요청하고 있습니다. 이것은 관련된 규정에도 나오고 있습니다. 관련된 가이드

라인은 자료집 262페이지에도 나와 있는데요.

대부분의 항변이나 변론은 파워포인트 프레젠테이션을 많이 사용하고 이를 통해서 어떤 사건의 이해도

를 높일 수 있다고 생각이 됩니다. 이렇게 효율성과 공정성을 잘 확보하게 때문에 발표 시간도 체크를 

하고, 신속하게 처리가 될 수 있다고 생각이 됩니다. 일단 양쪽에 충분한 시간이 할당되는데 법정에 있

는 타이머를 이용해서 엄격하게 시간관리도 되고 있습니다. 소송 담당자들은 타이머를 보면서 약간 스

트레스를 받기도 하는 것으로 알고 있습니다. 저도 좀 타이머 때문에 스트레스 받는 경우들이 있었는데

요. 자료에 보시면 이런 식으로 진행한다고 할 수 있습니다.

◾좌장 : 자료에 보시면 시계가 있는 것을 아실 수가 있습니다. 그게 재판장님의 아이디어였던 건가요?
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◾윤재필 : 저희가 법원장님께 예산 할당받아서 다 타이머를 설치하였습니다.

◾좌장 : 예를 들어 변호사들이 변론을 더 오래 하고 싶어하면 어떻게 되나요? 그럼 시간을 더 주나요?

◾윤재필 : 아주 어려운 질문입니다.

◾좌장 : 재판장이 결정하나요?

◾윤재필 : 저는 재판장이 아닙니다, 부장판사가 아니기 때문에 솔직히 제가 거기에 대해서 답변을 드리기

는 좀 어려운 것 같습니다.

◾좌장 : 당사자들에게 시간을 좀 더 줄 수는 있지만 동일한 시간을 더 주겠죠.

그러면 독일로 넘어가 보도록 하겠습니다. 독일은 어떻습니까?

◾Jorn FEDDERSEN : 시간을 타임으로 정하는 건 너무 좋은 것 같습니다. 아주 훌륭한 생각입니다. 이걸 

저희도 한번 공유해 보면 좋겠는데요.

연방특허법원 같은 경우에는 특허청에서 나온 행정 결정에 대해서 나오는 항소를 다룹니다. 앞에서 말

씀드렸다시피 이런 취소, 무효, 침해소송들에 대한 부분이 이원화가 돼 있어서 다른 재판부에서 한다고 

말씀드렸었는데요. 항소 같은 경우에는 행정 결정이 나온 지 1개월 내에 나와야 되고, 보통 서면으로 나

오기 때문에 시간제한은 없습니다. 그리고 법원에서 데드라인을 설정을 하는데 보통은 9개월에서 24개

월 정도 됩니다. 그리고 무효소송 같은 경우에는 2개월 정도를 쓸 수가 있고, 그리고 최대한 빠르게 이

러한 부분들에 대해서 답이 나오도록 되어 있고요. 그렇게 하면 구두심리 내용 같은 경우에는 굉장히 

본질적인 부분들에 대해서만 집중을 해서 진행할 수 있는 장점이 있습니다.

새로운 조항이 생긴 부분이 있어요. 규칙에 ‘서비스 이후에 6개월 내에 되어야 된다’라는 내용이 포함됐

습니다. 이 조항 같은 경우에는 이원화라고 하는 부분이 있기 때문에 들어간 부분입니다. 사실은 침해소

송이 진행되고 있는데 취소소송보다 빠르게 진행되는 경우가 있습니다. 사실은 침해소송이 빠르게 되다 

보니까 시간차가 있어요. 보통 침해소송 같은 경우에는 1심이 한 1년 정도 진행되고요. 그리고 앞서 말

씀드렸다시피 연방특허법원에 들어가게 되면 2년 정도 들어가게 돼서 취소소송이 그 정도 들어가게 될 

수가 있습니다. 그렇기 때문에 이런 시간 차이가 있습니다. 그래서 어떤 사람들은 이거를 injunction

gap이라고 부르기도 합니다. 그러니까 침해소송에서 금지명령을 받았지만 이후에 무효가 되는 그런 경

우가 있죠. 그렇게 해서 갭이 있다고 하는데요. 그렇기 때문에 연방특허법원에서도 이러한 특허와 관련

해서 볼 때 유효성에 대해서도 상당히 면밀하게 보도록 하고 있는 부분이 있습니다. 지금 이 특허가 유

효가 될 것인지 자체도 침해소송에서도 고려를 하는 것이죠. 그리고 연방특허법원 같은 경우에는 어떤 

예비적인 평가 내용을 소 제기가 있은 후 6개월 내에 내도록 되어 있습니다. 이를 통해서 취소소송을 

좀 더 가속화하고자 하는 목적도 있지만 침해소송에서도 상당히 도움이 될 수가 있습니다. 어떤 지방 

법원에서 어떤 도움을 받을 수 있는 그런 구조가 된다는 것이죠. 연방특허법원에서는 이런 생각을 하고 

있구나라는 것을 다른 소송이 진행되고 있는 지방법원에서 알 수 있는 부분이 있어서 이러한 부분이 시

간이 정해져 있어서 가속화가 될 수 있도록 하고 있습니다. 전체적으로 봤을 때는 이런 injunction gap

이라고 하는 부분을 상당히 잘 관리하고 있는 것 같습니다.

그리고 연방특허법원은 각 당사자들에게 시간제한을 물론 정할 수가 있고 연장이 가능합니다. 보통 무
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효소송 같은 경우에는 한 24개월 정도를 평균적으로 가져가고 있습니다.

◾좌장 : 감사합니다. 독일 같은 경우에는 이원화 시스템이 굉장히 체계적으로 돼 있는 것으로 많이 알려

져 있습니다. 지난해 콘퍼런스에서 뮌헨법원에서 오신 독일 판사님께서 무효성 소송과 관련해서 예비적

인 의견을 내는 것에 대해서 말씀을 해 주셨습니다.

그래서 여기에 대해서 추가적으로 질문 드리고 싶은데요, 상당히 흥미로운 시스템이어서요. 이게 실제적

으로는 어떤 식으로 작동을 하나요? 예비적인 평가라고 하는 게 판사들에게 구속력이 있는 건가요, 아

니면 그냥 제언 정도로 되는 건가요?

◾Jorn FEDDERSEN : 질문 감사합니다. 우선 이와 관련해서 통계적인 정보를 제가 가지고 있지는 않습

니다. 몇 개의 케이스에서 6개월이 맞춰지는지 아닌지는 제가 모르는데요. 앞서 말씀드린 것처럼 문안을 

보시면 ‘룰’이라고 ‘규칙’이라고 되어 있습니다. 그러니까 이런 ‘예비적인 조사 평가 결과가 6개월 내에 

나와야 되는 것이 규칙이다’라고 되어 있습니다. 시간이 많이 필요한 경우도 있을 수 있죠. 그래서 일단 

규칙으로 원칙적으로 봤을 때는 6개월 내에 해야 된다라고 정해져 있습니다.

◾좌장 : 두 번째 질문은 판사들이 예비적인 평가 내용이 나오면 변화를 주는 것에 대해서 부담을 느끼지

는 않나요? 혹시 이것 때문에 빠르게 예비적인 평가가 나오지는 못하게 되는 그런 결과는 없나요? 그러

니까 판사들이 좀 빠르게 예비적인 의견을 내는 데 있어서 조금 주저하게 되는 그런 결과는 없나요?

◾Jorn FEDDERSEN : 두 번째 질문에 대해서 답변을 드리자면요. 예를 들어 판사들이 뭔가 부담을 느끼

거나 아니면 의견을 바꿀 것인가 이것은 사실, 여기서 제가 설교 톤으로 말할 거라 마음의 준비를 해주

셨으면 좋겠는데요. 판사는 법을 따라야 하죠. 그렇기 때문에 판사들이 조금 주저하는 마음이 있더라도 

그런 어려운 마음을 이겨내고 예비적인 평가 의견을 내야 합니다. 그런 것은 당연히 할 수 있을 거라고 

생각합니다.

◾좌장 : 그러면 하나 더 질문을 드리고 싶은데요. 어떤 판사가 이런 예비적인 평가를 데드라인이 지났는

데도 내놓지 않으면 어떤 결과가 이어지죠?

◾Jorn FEDDERSEN : 잘 모르겠습니다. 새로 나온 조항이다 보니까 데드라인 내에 미준수 사례에 대해

서는 제가 정확히 알고 있지는 못하는데요. 제 생각에는 아마도 여기에 대한 특별한 구제책은 없을 거

라고 생각됩니다. 이건 절차적인 조치잖아요. 진행이 되고 있는 소송에서의 절차적인 조치와 관련된 부

분이기 때문에 예를 들어서 판사의 평판에 좋은 영향을 미치지는 않겠습니다마는 아마 이와 관련해서 

구제책이 있지는 않을 것으로 생각이 됩니다.

하지만 여기에 대해서 한 마디 드리고 싶은 부분은 제가 설교를 조금 몇 마디 드려도 되나요? 이게 사

실은 앞에 Kiyo A. MATSUMOTO 판사님이 말씀하신 것과도 연결이 되어 있습니다. 질문을 보면 판사

들이 자신의 예비적인 평가 결과를 바꾸는 것에 대해서 조금 주저하는 그런 마음에 대해서 말씀해 주셨

는데, 사실은 이것을 제대로 평가하는 것이 판사로서 직업적인 의무입니다. 그리고 어떤 판결을 내기 전

에 이러한 모든 평가를 제대로 해야 됩니다. 그래서 만약에 거기에서 어떤 잘못된 평가가 있었다고 한

다면 여기에 대해서 수치심을 느낄 필요는 없다고 생각합니다. 추가적인 정보가 주어졌기 때문에 필요

하다면 여기에 대해서 변경하는 것은 당연한 일이라고 생각합니다.
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◾좌장 : 굉장히 새로운 시스템이다 보니까 실무적인 그런 내용 같은 경우에는 좀 더 시간이 필요한 것 

같은데요. 이러한 것이 좀 더 시간이 쌓이면 다음 해에 와서 좀 더 공유해 주십시오.

◾Jorn FEDDERSEN : 물론 그렇게 하겠습니다.

◾좌장 : 그러면 특허 청구 정정에 대한 부분으로 넘어가겠습니다. 물론 이게 침해라든지 여러 가지 소송

에서 굉장히 많이 쟁점이 되는 부분이기도 한데요. Masaki SUGIURA 판사님께 질문 드리고 싶습니다.

귀하의 국가에서 특허 무효 결정에 대한 취소소송 중에 특허 청구에 대한 보증서 제출 또는 보증 절차 

개시를 제한하거나 금지하고 있습니까?

◾Masaki SUGIURA : 특허법상에 이런 청구항에 대한 정정에 대한 내용이 명시가 되어 있습니다. 그렇

기 때문에 취소소송이 진행되고 있는 과정에서는 이러한 것을 할 수가 없습니다. 예를 들어서 정정소송

에 대한 청구 같은 경우에는 무효소송이 JPO에서 계류 중인 상황에서는 진행을 할 수가 없습니다. 그리

고 진행 중인 소송이 완료되고 여기에 대해서 구속력이 발생해야만 이것이 진행될 수가 있습니다.

◾좌장 : 감사합니다. 청구에 대한 정정을 취소소송이 진행되는 중에는 제한을 하는 것이 2011년에 시작됐

다고 알고 있는데, 맞나요?

◾Masaki SUGIURA : 정정심판에 대한 부분 같은 경우에는 JPO에 무효소송이 청구되고 나서 이 부분에 

대한 결론이 구속력이 생겨야만 진행될 수가 있습니다. JPO에서 나오는 심판에 대한 소송이 그 이후에

는 지재고재로 나오게 되고 여기에서 나오는 판결이 또 구속력이 생기게 되겠죠. 이 시스템 같은 경우

에는 2011년에 특허법 개정을 통해서 진행되게 되었습니다. 이러한 제도가 들어오게 된 이유는 굉장히 

복잡한 상황을 해결하기 위해서 도입됐습니다. 이러한 개정이 있기 전에는 이런 정정심판이 진행이 됐

는데, 사실은 다른 앞선 재판에 결정이 나지 않았는데 이러한 내용이 나오게 되면 JPO 같은 경우에는 

캐치볼 상황에 놓일 수밖에 없는 그런 상황이 있었습니다. 그렇기 때문에 이러한 개정이 들어오게 된 

것이고, 개정이 되고 나니까 이러한 문제의 상황이 해결될 수가 있었습니다. 이런 무효소송에 대한 내용

이 좀 더 원활하게 진행이 될 수 있는 부분이 생겼습니다.

◾좌장 : 그런데 한국 같은 경우에 특허법원에서 심리를 하고 있는 상황에서 PTO에 다시 가서 청구범위

를 변경하고자 하는 그런 문제들이 있어서 여기에서 좀 지연이 되는 부분이 저희도 있습니다. 그러면 

혹시 이런 개정 후에 어떤 변화가 있었는지에 대해서 좀 더 말씀을 해 주실 수 있을까요?

◾Masaki SUGIURA : 제도를 굉장히 많이 바꾼 그런 결정이었습니다. 그래서 제가 개정의 결과가 어떤

지에 대해서 통계라든지 데이터를 가지고 말씀드리기는 지금은 어렵습니다마는, 제가 생각하기에 특허

권자의 전략이, 그러니까 원고의 전략이 바뀌었을 거라고 생각됩니다. 잘 아시다시피 일본에서는 더블 

트랙 제도를 가지고 있어요. 무효소송을 특허청에 제기하고 또 특허법원에다 제기할 수가 있고, 그리고 

이 침해소송 같은 경우에는 동시에 진행이 될 수가 있습니다. 어떤 경우에는 그렇게 동시에 진행이 되

기도 합니다. 그래서 원고의 입장에서는 전략을 이런 상황을 고려해서 세우게 되죠. 어떤 시점에 정정심

판을 요구할 것이냐, 정정심판은 요구하지 않지만 침해소송에서는 어떤 반론으로 활용할 수가 있는 것

이죠. 그러니까 특허권자 입장에서는 피고에게 어떻게 얘기할 것인지에 대해서 전략을 세울 수 있습니
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다.

◾좌장 : 그러면 이 부분에 대해서 좀 더 질문 드리고 싶은데, 그러니까 취소소송이 진행되고 있는 상황에 

특허권자가 특허청을 방문을 해서 청구를 정정할 수 있는 건가요? 안 되는 거죠? 그러니까 취소소송이 

진행되고 있는 중에 청구에 대한 정정을 할 수는 없는 거죠?

◾Masaki SUGIURA : 특허 무효가 진행되고 있는 상황에는 특허권자의 입장에서는 청구에 대한 정정을 

할 수 있는 기회가 있는데, 특허청에서 무효와 관련돼서 예비적 결정이 나왔을 때 그렇게 할 수가 있습

니다. 이런 무효와 관련된 예비적 결정에 대해 대응하기 위해서 청구를 정정할 수 있습니다.

◾좌장 : 그러니까 아마 무효화가 될 수 있다는 것을 미리 좀 알 수 있도록 하는 것이네요. 그러니까 일본

은 좀 더 섬세한 시스템을 가지고 있는 것 같습니다.

Kiyo A. MATSUMOTO 판사님, 실제로 이와 관련해서 어떤 것이 있는지 궁금합니다. 이런 reissue라고 

하는 것이 사실은 이 청구에 대한 정정으로 활용되고 있는 걸로 알고 있는데, 어떻게 되나요?

◾Kiyo A. MATSUMOTO : 저희가 원하지 않는 것은 중복을 허용하는 것입니다. 그러니까 노력이나 비

용이 소송 당사자에 대해서 그리고 사법부에서요. 그래서 저희는 어떤 절차를 중지를 시킬 수 있는 제

도가 있습니다. 리뷰가 진행되는 기간 동안요. 그러한 중지 결정은 또 항소법원에 즉각적으로 항소가 가

능하고요. 일단 행정적으로 특허 청구항에 대한 리뷰가 들어가면 정정이 필요한 경우에는 관련 규정에 

있어서 관할이 됩니다. 한 번의 정정과 관련된 모션을 제출할 수가 있는데요. 물론 새로운 사실이 그에 

따라서 추가될 수는 없습니다. 또 어떤 특허성과 관련돼서 정정이 일어나야 되고요. 정정이 되고 개정이 

되고 난 다음에는 리뷰 절차를 거치지만 특허 내용으로 추가될 수는 없습니다. 특허권자 입장에서는 특

허성과 관련해서 정정과 관련한 모션을 낼 때 거기에 대해서 주장, 설득의 근거를 제시할 필요는 없지

만 심판원의 입장에서는 규정에 따라서 청구항에 대한 정정을 거부할 수 있는 권리도 있습니다. 또 유

효성과 관련되어서 심판원이 또 결정을 할 때는 특허법에 따라서 일단 청구항의 범위를 더 넓히면 안 

되고 새로운 사실들을 추가해서는 안 된다는 규정도 준수해야 합니다. 질문에 대한 답변이 됐을까요?

◾좌장 : 감사합니다. 미국 같은 경우에는 reissue 하는 것들이 광범위한 범위로 허용이 되는 것 같습니다.

그러면 이제 마지막 금반언입니다. 굉장히 어려운 질문이죠.

Jorn FEDDERSEN 판사님께 질문 드리고 싶은데요. 귀하의 국가에서 금반언의 원칙을 적용해서 효율적

이고 비용 효과적인 소송 절차를 보장하는 그런 제도가 있는지요?

하나 더 질문드리고 싶은데요. 특히 동일한 특허에 대한 침해소송에서 특허권자가 특허출원, 특허심판원 

절차 또는 기타 민사소송에서 주장했던 이전의 주장이나 청구항과 모순되는 청구항 구성을 주장할 수 

있나요? 답변 부탁드립니다.

◾Jorn FEDDERSEN : 노력해 보겠습니다. 첫 번째 질문 답변 드리겠습니다. 독일의 소송법에는 금반언 

원칙은 없습니다. 하지만 ｢민사소송법｣ 제138조에 따르면 소송 당사자들이 사실과 여러 가지 환경에 대

해서 선언을 하고 그리고 진실을 말하는 의무를 지게 됩니다. 그리고 소송 당사자 같은 경우에는 민사

적인 법적인 의무도 지게 됩니다. 그래서 선의로 이런 요건을 갖추도록 되어 있습니다. 그러니까 모순되

는 행동을 하지 못하도록 하는 것이죠. 그리고 당사자들이 이전에 있었던 언급 내용에 대해서 이를 조
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금 더 구체적으로 밝히거나 혹은 명확하게 하는 것은 가능합니다. 하지만 이런 일이 발생하게 된다면 

이러한 모순되는 주장이 바로 자동적으로 무관하게 되는 것은 아닙니다. 제286조에 따르면 법원에서 재

량에 따라서, 확신에 따라서 주장 내용이 진실인지 아닌지에 대해서 결정할 수가 있습니다. 그래서 법원

에서 이런 당사자의 모순적인 주장에 대해서 어떤 입장을 취할 것인지 결정할 권한이 있다라는 판례가 

있습니다.

두 번째 질문 답변 드리겠습니다. 이 부분 같은 경우에는 특허법 관련된 문제인 것 같습니다. 연방특허

법원 같은 경우에는 사실 판시하기를 현재 얘기되고 있는 실시에 대해서 청구를 하게 된다면 여기에 대

해서 할 수 없다라고 되어 있습니다. 왜냐하면 이렇게 하는 것이 허용되게 되면 선의로 이러한 여러 가

지 절차를 진행해야 한다는 큰 원칙에 위배되기 때문입니다.

◾좌장 : 감사합니다. 그러니까 그러한 원칙을 적용할지 말지는 법원의 재량권에 들어간다는 것이죠?

◾Jorn FEDDERSEN : 맞습니다.

◾좌장 : 일본은 어떻습니까, Masaki SUGIURA 판사님?

◾Masaki SUGIURA : 일본 같은 경우에는 금반언 원칙이 잘 이해가 되고 있고, 선의로 진행해야 한다는 

것이 일반적인 원칙으로 받아들여지고 있습니다. 그렇기 때문에 민사소송에서 진행했던 그런 당사자의 

행동이 이런 금반언의 원칙을 위배하게 된다면 이 부분에 대해서 무효한 액션이다라는 식으로 법원에서 

무효로 기각을 할 수가 있습니다. 그리고 클레임을 어떤 식으로 구성할 것인지에 대해서 금반언의 원칙

이 명시가 되어 있지는 않은데요. 하지만 특허 침해소송 그리고 JPO의 결정에 대해서 항소를 하는 소송 

같은 경우에는 특허의 출원 경과를 고려하도록 되어 있습니다. 그래서 이 부분에서 당연히 청구에 대한 

구성 부분이 고려가 되겠죠. 그렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 하지만 이 부분에 대해서 비용 부분도 

고려해야 합니다.

◾좌장 : 그러면 독일이랑 상당히 비슷한 거네요. 그러면 미국은 어떻습니까?

◾Kiyo A. MATSUMOTO : 미국 같은 경우에는 여러 가지 금반언을 사용하는 경우가 있는데요. 무엇보

다도 소송을 동일한 건에 대해서 다시 제기하지 않는 것을 기본 목적으로 하고 있습니다. 동일한 소송

에서 이전하고 입장을 바꾼다든지 다르게 할 수는 없고요. 그리고 소송에서 이전에 해결이 되거나 행정 

절차에서 해결이 된 것을 다른 클레임하고 관련 있다고 하더라도 제시 못 하는 것이 바로 ‘쟁점(배제)

효’가 되겠습니다. 쟁점(배제)효는 이전의 재판건과 연계를 못 시킨다는 것이죠. 그러니까 동일한 건에 

대해서 다시 안 한다는 기본 원칙이 적용이 되는 것입니다. 특허소송과 관련해서 피고가 충분하게 변론

을 할 수 있었고, 변론이 다 되었고, 적절한 법리가 적용되어서 분쟁이 1심에서 정리가 될 수 있도록 노

력하는 것입니다. 그렇지만 당사자의 심판과 관련된 금반언을 미국에서 제정한 규정도 있는데요. 그러니

까 당사자의 변론에서 최종 판결이 나온 경우에는 민사적으로든 아니면 ITC의 절차상으로서 클레임의 

무효화를 주장할 수가 없도록 되어 있습니다. 따라서 이러한 기본 원칙들로 말씀드린 대로 비용을 절감

하고 중복을 피하려고 하고 있는 것입니다.

◾좌장 : 그러니까 주장할 수 있던 부분에 대해서도 이것이 적용된다는 것이죠? 아마 여러 가지 종류의 
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금반언이 있는데요. 미국에서는 금반언이라고 하는 프레임워크가 굉장히 여러 가지 효과성을 담보하기 

위한 제도인 것 같습니다.

◾Kiyo A. MATSUMOTO : 형평성을 기본으로 한 법리를 기준으로 했습니다. 왜냐하면 미국에서는 최종

적으로 하는 것을 중요하게 하고 있습니다. 시간과 공을 들여서 소송을 했는데 판결이 났다 그러면 그

것을 최종으로 보는 것입니다. 물론 항소할 권리는 있지만 누군가가 그것을 다시 붙잡고 포럼 쇼핑 같

은 것들을 하지 않기를 원하는 것입니다.

◾좌장 : 그렇다면 금반언과 관련해서 주장을 하게 된다면 보통 그것이 허용이 되나요?

◾Kiyo A. MATSUMOTO : 주장이 많이 되고는 있습니다. 그리고 지방법원 차원에서는 특허심판원도 이 

부분을 검토는 하고 있다고 알고 있고요. 그를 통해서 1심에 그것을 그대로 인용하거나 아니면 다르게 

결정하는 경우도 있는 것 같습니다.

◾좌장 : 마지막 가상의 질문으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 오늘 이 세션을 통해서 여러 가지 제도들에 

대해서 논의해 봤습니다. 소송제도들을 다 들어보셨는데, 우리나라에 적용해서 우리 관할권을 좀 더 매

력적으로 만들 수 있으면 좋겠다고 생각한 부분이 있으실까요?

◾Jorn FEDDERSEN : 제가 답변 드리겠습니다. 가능하면 이 세 국가의 제도들을 다 섞어서 가져오면 너

무 좋을 것 같습니다. 그 부분에 대해서 이미 이야기를 나누기는 했습니다마는 이게 Kiyo A.

MATSUMOTO 판사님이 말씀을 잘해 주셔서이기도 하지만, 또 할리우드에서 훌륭한 법정드라마들을 많

이 봤기 때문에도 그런데, 사실 법정에 어떤 complaint of court라고 하는 것을 우리도 했으면 좋겠다는 

생각이 듭니다. 미국 밖에서 모두 다 원하는 게 아닌가 생각됩니다.

그리고 Masaki SUGIURA 판사님께서 말씀해 주신 것 중에 특허법원에서 기술 어드바이저들에 대한 얘

기를 들었는데, 이 부분이 상당히 마음에 들었습니다. 어제 Kent A. JORDAN 판사님께서도 말씀해 주

신 것을 들어봤는데, 이러한 부분들에 대해서 제가 말씀드리고 싶은 게 있습니다. 어제 한국의 훌륭한 

판사님께서 말씀해 주신 내용을 들어 봤더니 기술적인 어드바이저가 있다고 들었습니다. 저도 사실 기

술자가 아니고 물리학자가 아니에요. 그렇기 때문에 법원에서도, 독일에서도 기술적인 부분에 있어서 어

드바이스를 줄 수 있는 그런 지원을 받을 수 있으면 참 좋겠다는 생각이 들었습니다. 또 앞서서 이미 

말씀드렸지만 한국의 시간제한을 두는 것도 너무 좋은 것 같습니다. 유럽의 사법재판소 같은 경우에는 

사실 페이지 리밋이 있어요. 예를 들어서 청구를 하려면 아마 15페이지인가 그 안에 내용을 다 넣어야 

됩니다. 말하자면 굉장히 간결하게 내용을 표현해야 된다는 규칙이 있어서 변론을 하는 데 있어서도 시

간제한을 두는 것에 대해서 상당히 마음에 들었습니다. 미국의 대법원에서도 이런 식으로 무자비하게 

시간제한이 된다면 아주 좋을 것 같습니다. 이 세 가지를 독일 재판에 적용해 보면 좋지 않을까라는 생

각이 듭니다. 감사합니다.

◾좌장 : 판사님 감사합니다. 하지만 그렇게 되면 가져가실 게 너무 많겠는데요. 어떻게 해야 하죠?

윤재필 판사님 답변해 주시죠.

◾윤재필 : 저는 솔직히 하나만 선택하지는 못합니다. 왜냐하면 각국마다 각각 갖고 싶은 것들이 있더라고
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요. 미국 같은 경우에는 좀 강력하고 구체적인 제재를 법원이 집행할 수 있다는 것, 그래서 소송 절차의 

효율성을 높일 수 있다는 게 매력적인 것 같습니다. 물론 거기에 대해서 변호사들이 어떻게 생각하는지

는 모르겠지만요. 독일에서는 저는 무엇보다도 엄격한 페널티 제도, 벌금제도라든지 구류까지 가능한 

거, 여러 가지 조사 명령을 거부했을 때 적용되는 게 매력적이고요. 일본에서는 취소와 관련된 소가 진

행됐었을 때 여러 가지 제재를 가하는 것도 우리 한국 제도에서 충분히 채택할 만하지 않나 생각이 들

었습니다.

◾좌장 : 감사합니다. 우리의 특허법원을 아주 매력적으로 만들 수 있을 것 같습니다.

◾Masaki SUGIURA : 저 같은 경우에 증거를 수집하는 게 상당히 어렵다고 생각합니다. 특히 손해액 산

정을 위해서 필요한 부분에서 상당히 증거수집이 어렵습니다. 피고 측에서 이런 정보공개, 재무적 정보

공개를 반대하면 수집이 어렵잖아요. 그런데 이 세션에서 들었던 제도가 상당히 마음에 드는 게 있었습

니다. 아직은 완전히 이런 제도가 작동하고 있지는 않은 것 같습니다만 이런 정보를 수집할 수 있는 방

법을 여러 국가에서 배울 수 있으면 너무 좋겠습니다.

◾좌장 : 감사합니다. 훌륭한 경험을 공유해 주셨습니다. 이제 마지막으로 Kiyo A. MATSUMOTO 판사님 

답변 들어보도록 하겠습니다.

◾Kiyo A. MATSUMOTO : Jorn FEDDERSEN 판사님께서 말씀 주셨지만 저희는 일반적인 관할권을 가

진 법원에서 하고 제가 과학이나 공학을 전공하지도 않았기 때문에 저희가 하는 일이 재미도 있지만 어

려움이 생기는 것 같습니다. 그래서 기술적인 자문을 더 받으면 좋을 것 같고 전담법원이 있으면 좋을 

것 같습니다. Clark CHENEY 판사님께서 어제 말씀해 주셨지만 법정에서 공학전공자들의 도움을 받을 

수 있다면 정말 좋을 것 같습니다. 저는 스타디움의 접을 수 있는 지붕에 대한 케이스가 있었는데 공학 

물리학 개념을 알아야 됐기 때문에 쉽지 않았습니다. 그래서 이러한 부분에서 일하는 변호사들 정말 대

단하다고 생각됩니다. 그래서 변호사분들이 저희를 잘 가르쳐주고 정보를 주면 좋을 것 같고, 그분들 다 

잘하고 계십니다. 그리고 다른 국가들에서는 병렬적으로 진행이 되는 것들이 있는 것 같은데 그래서 법

원이 어떤 분쟁을 해결하려고 여러 가지 노력을 하는데 동시에 행정적인 절차가 진행이 돼서 특허가 무

효화 된다면 또 우리가 하고 있는 일들이 완전히 무효화 될 수도 있잖아요. 그러면 비효율적인 결과가 

있을 수가 있고. 그래서 저희 특허법에서는 그런 것들을 배제하기 위한 규정들을 두고 있는 것 같습니

다.

◾좌장 : 감사합니다. 그러면 청중 질문을 한두 개 정도 받아보겠습니다.

◾청중 : 모두 훌륭한 정보공유 감사드립니다. 저는 윤정운 판사라고 하고 특허법원에서 일하고 있습니다.

Kiyo A. MATSUMOTO 판사님께 질문이 있고, Jorn FEDDERSEN 판사님께도 질문이 있습니다. 제가 

손해배상 산정을 하는 데 있어서 Masaki SUGIURA 판사님 말씀하신 것처럼 어려움이 있는데요. 한국 

같은 경우에는 현재 진행 중인 이슈가 바로 증거수집 절차 개선입니다. 특히 미국과 독일의 어떤 제도

에서 균형 잡힌 그런 접근법을 도입하려고 합니다. 그래서 제가 아는 부분에 있어서는 미국은 민사에서 

디스커버리와 관련된 여러 가지 툴들이 있는 것으로 알고 있는데, 이런 특허소송 관련해서 활용될 수 

있는 아주 강력한 툴이 어떤 게 있나요?
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◾Kiyo A. MATSUMOTO : 제 생각에 디스커버리에 사용될 수 있는 툴들을 다 같이 활용하면 효과가 

더 배가되는 것 같습니다. 처음에는 오토매틱한 디스클로저가 있어서 당사자들이 소송이 있을 때는 다 

개시를 해야 되고요. 또 여러 가지 질문을 서면으로 해서 서면답변을 받는 것도 있고, 또 원고나 피고 

쪽에 특정 사실을 인정하라고 요청하는 것, 이런 것이 너희가 주장하는 것이지 확인 받는 것도 있고요.

또 문서 제출과 관련해서는 정말 돈이 많이 들 수도 있습니다. 그래서 문서 정리와 관련된 사용할 수 

있는 툴이 있고요. 또 Jorn FEDDERSEN 판사님께서도 설명을 주셨지만 침해되는 어떤 물건이나 항목을 

조사하는 부분도 있고요. 물론 그에 따라서 기밀보호 요건이 있기 때문에 보호조치를 판사가 발동해서 

소송 당사자들이 알게 되는 정보를 공개하지 못하도록 할 수 있는 부분도 있고요. 그런데 상황을 복잡

하게 하는 것은 판사가 어떤 특정 사안에 대해서 결정을 했는데 그런 보호된 정보를 인용해야 되는 경

우가 있기 때문입니다. 그렇게 되면 이것은 사법 사실로 간주되게 됩니다. 그래서 좀 이해할 수 있고 사

람들에게 근거를 제공하는 서술을 자기 판결물에 기록을 하면 내 판결의 핵심사항이기 때문에 당사자 

이외에도 이것이 어느 정도 설득력을 가지려면 이게 공시가 되는 팩트가 된다라고 얘기를 할 수밖에 없

습니다. 어제 판사님께서도 얘기했지만. 그래서 어떤 것들이 공개될 수밖에 없다고 노티스를 줄 수밖에 

없는 거죠.

그리고 가장 비싼 툴이라고 한다면 증인신문을 받는 것입니다. 그것을 deposition이라고 하죠. 그래서 

담당하는 변호사는 소가 어떻게 진행이 될 것인지, 증인이 본인의 건에 대해서 알고 있는지, 아니면 재

판장에 섰을 때 신뢰를 주는 증인인지 이런 것들을 확인하는 절차라고 할 수가 있습니다.

◾좌장 : 그렇다면 후속 질문을 드리겠습니다. 가장 강력한 것 하나만 선택하면 뭐를 선택하시겠습니까?

◾Kiyo A. MATSUMOTO : 제가 deposition을 옛날에 변호사일 때는 좋아했습니다, 증인신문이요. 왜냐

하면 이 사람이 어떤 사람인지, 법정에 가서는 어떨지도 알고 그리고 내가 반대편에서 신문했을 때 어

떻게 나올지도 알고, 이 사람의 또 단점이 무엇인지도 알고, 이런 증인의 녹취록을 따서 확정시킬 수가 

있기 때문입니다. 나중에 그것을 소송에서 이용할 수가 있는 거죠. 즉 변호사 입장에서는 deposition을 

통해서 어떤 감을 잡을 수 있기 때문에 아주 도움이 되는 것 같습니다.

◾청중 : 그리고 독일 특허법 140C조는 일반적인 민사에 적용이 되는 것으로 알고 있습니다. 그래서 이 

내용이 실제 사건에는 얼마나 자주 적용되는지 궁금합니다. 제가 독일법은 잘 알지 못해서 틀릴 수도 

있는데, 제가 알기로는 만약에 당사자들이 이런 증거를 원한다면 이것의 가능성에 대해서 공유해 줘야 

된다는 것입니다. 민사 같은 경우에는 이 가능성이 좀 더 높아야 되는데 특허소송 같은 경우에는 이 내

용상 보면 증거를 침해 가능성이 상당히 낮더라도 이런 증거수집을 할 수 있다는 그런 내용이 있습니

다. 민사상으로는 이런 증거수집을 하기 위해서는 가능성이 높아야 되는데 특허법에서는 이런 가능성이 

낮아도 된다라는 그런 내용이 들어가 있었던 것으로 기억하고 있습니다.

◾Jorn FEDDERSEN : 침해 가능성에 대한 일반적인 원칙이 여기에도 적용될 것입니다. 법원에서 침해 

여부를 판단해야 되고 그렇다 보니 민사에서 적용되는 그런 일반적인 기준이 여기에도 적용될 거라고 

생각되는데, 이렇게 답변을 드리면 도움이 되는지는 모르겠습니다만 지금으로서는 이 정도로 제가 답변

드릴 수가 있을 것 같습니다.

◾청중 : 저는 Rian KALDEN이고 UPC에서 왔습니다. 독일 판사님께 질문 드리고 싶습니다. 독일법에 성
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실의 원칙이 있습니다. 당사자들이 특정적으로 어떤 반대에 대해서 이것이 아니라고 얘기한다면 자기가 

아니라고 얘기한 것을 나중에 번복할 수 없다는 절차가 있는 것으로 알고 있는데, 그것을 독일에서는 

절차상에 있어서 다른 부분하고 어떻게 서로 상응하고 매치시키고 정합성을 이루어내시는지요?

◾Jorn FEDDERSEN : 이에 대한 결정이 있었는데, 이 내용은 특허권자가 선의로 해야 되는 요건에 대해

서 기준이 적용됐던 부분입니다. 그러니까 모순된 행동을 할 수 없다는 그런 기준이 적용됐던 건이에요.

이걸 어떤 배제라든지 어떤 특수한 상황이라고 생각할 수 있지만 사실은 출원경과를 고려를 해야 된다

는 내용과 맞물려 있습니다. 네 감사합니다.

◾Rian KALDEN : 죄송합니다, 제가 이해할 수 없는 부분이 있어서요. 이걸 어떻게 맞출 수가 있는 거죠?

예를 들어서 침해소송에서 진행이 될 때는 법적인 확실성이 중요한 거잖아요. 제3자를 위한 법적인 확

실성이라고 하는 것이 실제 프로토콜이다 보니까 출원경과 파일을 보고 특허권자가 어떤 얘기를 했는지

를 보고 청구범위가 무엇인지를 보는 것하고 선의라는 그런 원칙하고 이게 어떻게 말이 되는지, 두 가

지가 동시에 성립할 수 있는지를 모르겠습니다.

◾Jorn FEDDERSEN : 반대소송에서의 당사자 같은 경우에 상당히 특수한 케이스였다고 볼 수가 있습니

다. 선의에 대한 원칙이 양 당사자에게 굉장히 특수하게 적용된 사례이다 보니까 이 부분에 있어서는 

좀 구별을 했어야 된다는 것이죠.

◾Rian KALDEN : 그러니까 반대소송에 직접적으로 들어가 있는 당사자에만 적용된다는 건가요?

◾Jorn FEDDERSEN : 제가 이해하기로는 그렇습니다.

◾좌장 : 많은 분들이 질문하시고 싶은 것을 제가 알겠습니다. 하지만 우리 다 같은 공간에 있으니까 이 

세션 끝나고 개별적으로 이야기 나누시면 좋을 것 같습니다.

이제 세션이 다 끝났습니다. 굉장히 좋은 논의들이 있었습니다. 판사님들께서 적극적으로 참여해 주신 

데 대해서 감사드리고 싶고, 모두 즐거운 시간이셨기를 바랍니다.

판사님들 이제 긴 세션에서 해방되셨습니다. 감사합니다.







129 | 2024 International IP Court Conference



2024 International IP Court Conference | 130



131 | 2024 International IP Court Conference



2024 International IP Court Conference | 132



133 | 2024 International IP Court Conference

Lawyers SESSION5

한국 특허소송의 발전 방향
좌장 김운호 - 법무법인(유한) 광장 파트너 변호사

패널
권택수 - 법무법인(유한) 태평양 변호사

이성호 - 법무법인(유한) 화우 고문변호사

최성준 - 법무법인 김장리 대표변호사 

한상욱 - 김·장법률사무소 변호사

◾사회자(한지윤) : 이제 특별세션을 시작하겠습니다. 이번 세션은 한국 특허소송의 발전 방향을 조망하는 

자리입니다. 한국지적재산권변호사협회 김운호 변호사님의 사회로 권택수, 이성호, 최성준, 한상욱 변호

사님께서 귀중한 말씀을 해주시겠습니다.

◾좌장 : 오늘 특별세션 좌장을 맡게 되어서 아주 영광입니다. 이번 세션은 우리 한국의 특허소송 제도를 

어떻게 더 발전시킬 수 있을지를 알아보는 세션입니다. 그래서 판사님들께서 좀 불편함을 느끼실 수도 

있겠습니다마는 이번 세션이 여러분에게 현 제도에 대해서 조금 더 많은 인사이트를 드릴 수 있기를 바

라고, 또 판사님들께서도 저희가 드리는 조언을 오픈마인드로 잘 들으실 수 있으면 좋겠습니다.

이번 세션을 시작하기 전에 저부터 소개해 드리겠습니다. 저는 김운호이고, 광장 파트너 변호사입니다.

그리고 지식재산권변호사협회 회장이기도 합니다.

KIPLA, 한국지적재산권변호사협회 약자입니다. KIPLA에는 IP 담당 변호사들이 멤버로 있고, 저희는 IP

권리를 보호하고 혁신을 장려하는 것을 목표로 하고 있습니다. 저희 협회는 다른 관할권협회와 협업하

고 있습니다. 유럽특허변호사협회, IPLNET 일본지재권변호사협회가 있습니다. 내년에 일본 IPLNET과 

공동으로 국제콘퍼런스를 개최할 계획을 세우고 있습니다. 이에 대해서 여러분의 관심을 부탁드립니다.

그러면 패널분들 소개해 드리겠습니다.

첫 번째 발표해 주실 분은 권택수 변호사님입니다. 법무법인 태평양 변호사님이시고, 한국지적재산권변

호사협회 초대 회장이시기도 합니다.

두 번째 이성호 변호사님입니다. 법무법인 화우 소속변호사님이시고, 특허법원 수석부장판사를 역임하셨

고 인권위에도 재직하셨습니다.

다음은 최성준 변호사님이십니다. 법무법인 김장리 대표변호사시고, 한국 특허법원 창립멤버이자 한국방

송통신위원회 위원장을 역임하셨습니다.

마지막으로 한상욱 변호사님이십니다. 김앤장 법률사무소 소속변호사님으로서 지재권 분야를 주로 다루

고 계십니다.

그러면 첫 번째 발표는 권택수 변호사님께 부탁드리겠습니다. <한국의 금지청구 및 가처분소송의 발전 

방향>에 대해서 말씀 주시겠습니다.

◾권택수 : 소개받은 권택수 변호사입니다.

오늘 제가 발표할 주제는 <금지청구 및 가처분소송의 발전 방향>이라는 제목을 가지고 발표를 하도록 
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하겠습니다. 다만, 오후 시간이 졸릴 시간이어서 여러분이 졸리지 않게 재미있게 설명을 해드려야 될 텐

데 그럴 재주가 있을지는 모르겠습니다. 그러면 순서대로 발표를 진행하겠습니다. 특허를 중심으로 해서 

말씀드리도록 하겠습니다.

우선 금지청구 및 가처분소송 결과는 여러분이 다 아시는 바와 같이 금지청구는 특허법 제126조 제1항

에 규정돼 있고, 현재는 우리나라 학설이나 판례들이 물권적 청구권과 유사한 권리다라는 점을 얘기하

고 있습니다.

현황에 대해서는 보통 특허침해에 대해서 구제수단이 금지청구 및 손해배상청구가 있는데, 금지청구만 

제기하는 경우도 있고 손해배상만 청구하는 경우도 있고, 또 양자를 같이 병합해서 청구하는 경우가 있

는데, 양자를 병합한 것까지 포함해서 전체적으로 약 80% 정도가 금지청구 소송을 하고 있다 이렇게 말

씀드릴 수 있겠습니다.

가처분은 그냥 넘어가도록 하겠습니다.

현황은 전반적으로 가처분 비율도 과거에 비해서 떨어졌습니다마는 계속 많이들 이용하고 있다고 생각

이 됩니다. 2022년도에 약 56.7%니까 본안소송 제기 전에 또는 제기하지 아니하고 가처분만 하는 경우

도 꽤 된다고 말씀드릴 수가 있겠습니다.

본론으로 들어가도록 하겠습니다.

<금지청구소송 실무에 관한 전향적 고찰>이라는 제목으로 말씀을 드리도록 하겠습니다.

지금 현재 재판 실무는 특허 침해가 인정되면 거의, 거의라는 표현이 어떨지 모르겠습니다마는 ‘특허 침

해 이퀄 금지청구 인용’으로 실무가 진행되고 있습니다. 이 점과 관련해서 실무가 이제까지 해온 방향이 

과연 맞는 것인가 그런 각도에서 살펴보도록 하겠습니다.

금지청구권의 긍정적 측면으로는 금지청구를 함으로써 직접적 제재를 통해서 특허권자의 지위를 강화시

킬 수 있고, 또 손해배상으로는 보전할 수 없는 피해를 구제하는 그런 측면도 있고, 당사자 간에 협상 

및 분쟁 해결을 촉진하는 그런 긍정적 측면이 있습니다.

반면에 발명을 이용하자고 하는 특허법 목적과는 다소 긴장관계를 형성할 수가 있고, 또 피해 회복을 

넘어서 금전적 이익을 극대화하려는 수단으로 악용될 가능성도 있다. 또 침해자에게 예상치 못한 손해

가 발생할 수도 있겠다. 이런 측면이 부정적 측면으로 얘기할 수가 있겠습니다. 그래서 금지청구권의 기

능과 역할에 대해서 고민이 필요하다는 말씀을 드리겠습니다.

eBay 판결은 여러분이 아시는 바와 같아서 그냥 넘어가도록 하겠습니다.

다음은 주요국의 금지청구에 관한 내용이어서 이것도 역시 그냥 넘어가도록 하겠습니다.

과연 금지청구권이 어떤 성질을 가지고 있느냐. 종전의 물권적 청구권이 지금으로서는 일반적인 학설의 

입장이고 이에 대해서 별다른 이견이 있는 것 같지는 않습니다. 일종의 방어·배제·예방 청구권으로서 물

권적 청구권의 일종 내지 유사한 권리다, 물권이다, 물론 이에 대해서 불법행위설이나 특허법의 효력설

이 있습니다만, 이건 아직은 소수설에 불과한 것 같습니다.

그런데 금지청구권도 우리 특허법 규정에 따른 제도이기 때문에 역시 특허법 목적과 관련돼서 과연 금

지청구권의 행사 방향이라 할까요, 인정 방향을 검토할 필요가 있다는 의미에서 특허제도는 산업발전에 

이바지하는 데 그 목적이 있으므로 특허권은 이를 궁극적인 목적으로 하는 도구주의적인 권리이지 자기 

목적적인 권리는 아니다, 바꿔 말하면 특허제도의 목적을 위해서 금지청구권이라는 제도가 있는 것이지 

금지청구권 자체가 자기 목적적인 권리는 아니다, 그래서 구체적인 경우에 있어서 특허권에 어느 정도

의 효력을 부여할지는 특허 제도의 본래의 목적에 부합하여야 된다, 이러한 측면에서 과연 종래 물권적 

청구권 물권설에 입각한 입장에서 생각하는 금지청구권의 재판 실무례가 과연 적정한 것인가, 상대화할 

필요가 있지 않을까, 제한시킬 필요가 있지 않을까라는 각도에서 설명을 드리도록 하겠습니다.
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첫 번째는 금지청구권에 필요한 고려대상의 재구성입니다. 한 여섯 가지로 설명을 드리도록 하겠습니다.

첫째는 특허권 실시 여부. 특허권자가 실시도 안 하면서 실시할 의사도 없는 경우에도 과연 금지청구권

을 보호할 필요가 있는지.

두 번째, 금전적 배상 가능성. 특허권자의 손해를 금전적으로 충분히 배상할 수 있음에도 불구하고 굳이 

금지청구권을 인정할 필요가 있을는지.

세 번째, 특허권자의 의도입니다. 특허권자가 과도한 대가를 얻기 위한 협상의 도구로서 금지청구권을 

행사하는 경우는 없는지.

네 번째, 경쟁관계의 존부입니다. 특허권자와 침해자가 경쟁관계에 있는 경우와 그렇지 않은 경우를 구

별해서 금지청구의 필요성을 판단할 필요는 없는 것인지.

다섯 번째, 권리의 효력 특허권의 무효 가능성이나 잔여 존속기간을 고려할 필요는 없는 것인지.

여섯 번째, 공공의 이익입니다. 금지청구가 인용될 경우 소비자의 이익, 시장수요, 공중의 필요 등 공공

의 이익에 미치는 영향은 고려할 필요는 없는 것인지. 이런 것을 고려한다고 할 때 과연 종전에 우리 

재판 실무례에서 특허 침해 이퀄 금지청구 인용이라는 공식화된 재판 실무례가 그대로 유지해도 좋은 

것인지라는 각도에서 금지청구에 필요한 고려 요소를 6가지로 나누어 봤습니다.

이걸 기초로 해서 금지청구권을 제한 내지는 상대화할 수 있는 가상례 열 가지를 생각해 봤습니다.

첫 번째는 전체 물건 완성품 중 일부에만 권리침해, 특허권 침해가 있는 경우에 과연 금지청구권을 인

정할 필요가 있을는지. 특히 전체 제품에 대한 당해 문제된 특허의 기여도가 낮은 경우에 문제가 특히 

될 거고요. 또 소프트웨어에 관한 특허 침해가 문제돼서 물건 전체의 생산·판매에 차질이 있는 경우에 

과연 금지청구권을 인정해야 되는 것인지. 이때 고려사항은 여러 가지가 있겠습니다마는 유인물로 대체

하고요. 실물례는 아마 이런 경우에 일부만 침해되는 경우에 가분 여부를 떠나서 가분할 수 있는 경우

는 그 부분만 금지·폐기하는 경우, 또 불가분인 경우는 전체를 금지·폐기하는 경우, 아마 그렇게 실무례

가 운영되고 있는 것으로 알고 있습니다.

두 번째, 권리침해, 특허권 침해가 선의로 일어난 경우. 특허권 계약에 따라서 실시자가 인도받은 물건

이 공교롭게 침해제품인 경우에 그 사람은 선의인 경우가 대부분일 경우인데 과연 그런 사람에 대한 금

지청구권을 인정해도 될 것인지. 또 선사용권 인정요건이 특허법에 규정돼 있는데 과연 그와 같은 요건

을 구비하지 못한 경우인데도 선의인 경우에 과연 금지청구권을 인정해도 되는 것인지. 물론 금지청구

권은 고의과실이 없어도 인정된다는 게 종래 일관된 입장입니다마는 손해배상청구 의견은 경과실의 경

우에도 중과실하고 나눠서 손해배상액을 달리 할 수 있는 규정이 있음에도 불구하고 금지청구의 경우는 

그런 규정이 없습니다. 그래서 그 균형상 어떨는지 이런 측면을 생각해 봤습니다.

세 번째는 권리가 무효될 가능성. 특허권이 무효될 가능성이 있는 경우에 과연 금지청구권을 인정해도 

좋을 것인지. 물론 종전에 권리남용이라는 항변을 가지고 금지청구를 방어할 수는 있겠습니다마는 과연 

이 무효 사유와 관련돼서는 가처분의 경우도 문제 되겠습니다마는 이것 때문에 심리가 길어지고 또 추

정되고 해서 과연 어떨는지 그런 측면을 한번 생각해 봤습니다.

네 번째가 이른바 Patent troll, NPE가 권리보호를 목적으로 하는 것이 아니고 이윤추구 수단으로 금지

청구권을 행사하는 경우에도 과연 인정하여야 될는지. 최근에 외국 기업들이 국내 기업을 상대로 해서 

특허 침해소송이 최근 5년간 321건 정도 있다고 합니다. 그중에 대부분은 다 소취하로 끝났고 일부는 

판결이 나서 승패가 가려졌습니다마는, 이런 식의 NPE 소송제기를 과연 그대로 용인해도 될는지라는 

측면.

그다음에 다섯 가지 정도 가상사례를 들어봤습니다. 기술표준이 되는 기술, 예컨대 규격화에 관련된 기

술에 대한 금지청구권을 행사하는 경우에도 과연 어떨는지. 스스로 실시할 의사 및 실시허락의사 없이 
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제3자로 하여금 실시하지 못하도록 금지청구권을 행사하는 경우도 과연 인정해야 될는지. 일곱 번째, 금

지청구권이 기술개발에 장애가 되는 경우 특허법 제96조에 연구시험의 경우에 특허권의 효력이 미치지 

않는 걸로 특허법이 규정돼 있는데 과연 그런 경우에 해석과 관련돼서 어떨는지. 또 공익성이 강한 발

명특허, 예컨대 의약품, 의료기기 등 사람의 건강에 관한 기술, 또 공해방지 등 환경에 관한 기술, 정보

전달, 에너지 절약 등 사회 인프라에 관련된 기술. 요새는 이걸 라인사업이라고 얘기하던데, 이런 기술

에 대해서 금지권을 행사하는 경우에도 과연 침해가 인정된다면 금지청구권을 인정해야 될는지. 마지막

으로 다른 법률과 충돌이 생기는 경우, 특히 공정거래법과 관련돼서 충돌이 생기는 경우에 과연 금지청

구권을 인정하게 될는지. 이 점과 관련돼서 9개 정도 예를 들었습니다마는 아마 다섯 번째 기술표준이 

되는 기술과 관련돼서는 종래 애플-삼성 사건에서도 필수특허와 관련돼서 우리나라 판결이 판단한 바 

있고요. 뒤에서 볼 가처분 사례 삼성-애플 사건을 일본에서는 가처분을 기각했는데 그런 사정이 있습니

다. 또 마지막 공정거래법과 관련된 것은 최근에 공정위에서 불공정거래행위 심사지침 개정안을 행정 

예고 했는데, 거기에 보면 경쟁사의 시장 진입을 저지하거나 또는 영업을 방해할 목적으로 특허 침해소

송, 금지소송을 제기하는 경우에 이걸 위법한 걸로 예고했습니다. 그런 경우에도 과연 어떨는지 이런 걸 

생각해 봤습니다.

두 번째 특허권자의 침해자의 형평성 고려는 여러분이 읽어보시면 대략 알 수 있는 내용이어서 넘어가

도록 하겠습니다.

세 번째 금지청구 유형의 다양화. 금지할 수 있다고 지금 법에 규정돼 있거든요. 그런데 실무례는 “침해

되면 금지한다”로 운영되고 있는 상황입니다. 이런 상황에 비춰볼 때 제가 설명드릴 금지청구의 다양한 

변형 허용이 과연 가능할는지 한번 생각해 봤습니다. 또 태양과 관련된 부분, 기간, 수량, 지역, 수출과 

관련된 특정국가에 수출 금지, 기타 손해배상 외에 금전적 배상을 인정할 여지는 없는 것인지. 이거에 

대응돼서 법관의 폭넓은 재량을 인정할 여지는 없는 것인지, 이런 것들을 한번 생각해 봤습니다.

가처분은 여러분들이 잘 알고 계시는 바여서, 다만 가처분소송과 관련돼서 사실은 가처분이 본안소송화 

되다시피 하는 경향이 다소 있어서 가처분의 신속성에 대해서는 다소 실무상 어긋나는, 맞지 않는 부분

이 있습니다마는, 가처분의 결론이 본안소송 결론에 그대로 영향을 미치는 경우가 많아서 과연 그런 부

분에 대한 반성적 고찰은 필요하지 않을까 그런 말씀을 드리고 넘어가도록 하겠습니다.

제도도 비교도 넘어가고, 피보전권리에 관해서는 앞서 말씀드린 권리의 상대화 부분이 그대로 설명이 

타당할 거고요. 두 번째 일본 지재고재 대합의 결정이 가처분 사건인데 이게 삼성과 애플 사건입니다.

결국은 권리남용 가처분신청이 권리남용에 해당된다고 해서 각하한 예가 있었습니다.

보전의 필요성은 여러분이 다 아시는 듯해서 넘어가도록 하겠습니다. 공탁제도도 넘어가고요.

그다음에 가처분에서 제일 심리상 문제되는 게 무효 사유입니다. 무효심판이 걸렸을 때 가처분이 신속

하게 결정이 안 내려지고 적어도 특허심판원의 심결까지 기다려서 가처분 결정을 하는 경우가 많아서 

과연 어떨는지. 그런 의미에서 사실은 특허 무효의 비율을 낮추는 그런 사전적인, 실무적인 특허청의 제

도 내지는 보완, 심리 충실 이런 게 필요하지 않을까라는 측면에서 특허등록 심사의 품질 제고라는 측

면에서 말씀을 드렸고요.

가처분제도의 집행정지는 실무상 인정은 안 되고 있습니다. 특허소송의 침해금지에 대한 가처분은. 그런

데 이 점도 다시 한번 고려할 필요가 있지 않을까 하는 생각을 해봅니다.

취소도 넘어가고요.

사실 가처분 사건의 관할집중이 제일 중요한 건데, 침해소송 항소심이 관할집중으로 되어 있는데, 가처

분사건의 관할집증 항고사건은 여전히 일반 관할에 따라서 전국에 다 흩어져 있는 상황입니다. 그래서 

이 점도 입법적으로 관할집중을 했으면 좋겠다고 말씀을 드리고요.
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어쨌든 금지청구소송이든 가처분이든 간에 ‘특허침해 이퀄 금지청구 가처분 인용’이라는 지금의 재판 실

무례가 과연 맞는 것인지 그 점에 대한 반성적 고려에서 한번 생각해 봤습니다. 감사합니다.

◾좌장 : 다음은 이성호 변호사께서 <손해배상청구소송의 발전 방향>에 대해서 발표해 주시겠습니다.

◾이성호 : 안녕하세요, 이성호 변호사입니다. 오늘 특허법원 진성철 법원장님을 비롯해서 지재 분야의 여

러 명망가분들을 모시고 이와 같이 발표 토론의 기회를 갖게 된 것을 대단히 기쁘게 생각합니다.

사실 저는 변호사 생활을 얼마 안 했기 때문에 지금도 꿈을 꾸면 변호사 하는 꿈을 꾼 적은 한 번도 없

고 복잡한 기록을 아직 파악을 못 했는데 합의를 해야 되는 그래서 쩔쩔매는 그런 판사로서의 꿈을 지

금도 꿉니다. 이번에 발표 준비하면서 또 생각을 해 보니까 26년 전에 1998년 우리 특허법원 개원을 앞

두고서 그 당시에 제가 재판연구관이었을 때인데 특허소송 규칙제정정위원회도 만들고, 또 사료비판으

로 조그마한 특허소송 실무책자도 만들고 이렇게 준비했던 일들도 생각이 납니다. 어쨌든 특허법원이 

1998년도에 개원한 이래로 우리나라 지재권 분야의 실무나 학술적으로 엄청난 발전에 기여를 하면서 우

리나라가 IP 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖게 되는 데는 특허법원이 전문법원으로서 지재권 보호를 적

절하게 해줌으로써 외국에서도 더 많은 투자도 이루어졌고 이렇게 된 것 같아서 특허법원의 역할에 대

해서, 또 지금까지 그 전통을 잘 이어오고 있는 현재 특허법원 구성원 여러분에게 감사와 존경의 뜻을 

먼저 표합니다.

제가 오늘 발표하는 주제는 <손해배상청구소송의 발전 방향>입니다. 사실 그렇게 학술적으로 어려운 부

분도 없고 어떻게 보면 다 아는 내용인데 다시 한 번 상기시키는, 어떻게 보면 제가 변호사로서라기보

다는 선배 법관으로서 얘기하는 것일 수도 있겠습니다.

크게 강화된 사건관리와 집중관리, 실효적 증거수집제도, 적정한 손해배상액 산정, 세 가지 부분으로 나

눠서 얘기하겠습니다.

서론 부분에서 얘기하고 싶은 것은 특허법원이 전국 관할 법원이기 때문에 먼 거리에서 출석하는 당사

자의 불편이나 이런 것을 생각하면 특허법원의 심리야말로 집중적으로 이루어져야 된다. 그런데 그렇게 

하기 위해서는 특허법원만 잘해서 될 문제가 아니고 1심 법원부터 충실하게 심리가 이루어져야 되겠다,

그 부분이 큰 줄거리의 하나고요.

그다음에 변호사로서 실무를 해보면 문서제출명령이라든가 이런 것이 실효적으로 이루어지지 않기 때문

에 증거수집에 여러 가지 문제가 있고, 그러다 보니 손해배상액 산정에 있어서도 실질적으로 전부배상

을 하는 것이 아니고 재량손해에 의해서 인정되는 경우가 많기 때문에 결국은 실효적인 증거수집 방안

을 확보함으로써 결국은 적정한 손해배상액 산정도 이뤄야 되겠다, 이런 방향으로 말씀드리겠습니다.

특허소송의 문제점이라고 하면 첫째는 사건관리에 있어서 적극성 부족 그리고 항소심 심리에서도 1심이

나 마찬가지로 반복적으로 계속 심리가 이루어진다, 이 두 가지를 들 수 있을 것 같습니다. 이 부분에서 

저도 법관으로서의 경험을 돌이켜 보면 사실 미국에서는 1993년도에 ｢연방 민사소송규칙｣이 개정이 됐

고, 또 일본에서도 1996년이라든가 민사소송제도가 바뀌어서 법관의 역할에 대해서 종래의 중립적인 심

판자에 그치는 것이 아니고 적극적인 사건관리자로서의 역할을 부여하는 쪽으로 제도가 바뀌었는데, 거

기에 따라서 우리나라도 어느 정도 변론준비절차라든가 제도를 도입한 것은 있지만, 저도 30년 동안 그

랬지만 과거부터 쭉 해오던 법관으로서의 역할이 당사자한테 맡겨두고 기본적으로는 소극적으로 심판 

역할을 하는 거다, 이런 거에 머물러 있다 보니 1심에서부터 사건 초기에 집중적인 심리가 이루어지지 

않은 것 아니냐 이런 생각이 듭니다. 그러다 보니 항소심인 특허법원에 와서도 증거조사가 계속돼야 되

고 그러면서 심리가 지연되는 문제점이 있는 것 같습니다.
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그래서 결국은 어떻게 손해배상청구소송을 개선할 것이냐. 먼저 제도개선을 이룬 미국이나 일본의 법제

를 비교해서 우리가 그 장점을 지금이라도 따라가는 게 좋지 않겠느냐 그런 생각에서 미국법제에 대한 

소개와 일본법제에 대한 소개를 적어놨습니다. 미국법제 중에서 사건관리와 관련되는 부분은 변론 전 

회합, 디스커버리 이 부분이 아닌가 싶습니다. 변론 전 회합은 우리 준비절차랑 비슷하기 때문에 넘어가

도록 하겠습니다. 변론 전 회합에서 협의사항이라든가 이런 것은 우리와 크게 다른 점은 없는 것 같습

니다.

그다음에 증거개시제도가 우리하고는 가장 큰 차이점인데, 증거개시제도 중에서 제가 주목하는 부분은 

당사자 사이에 최초 증거공개, 소위 Initial Disclosure라는 부분입니다. 이 부분은 사실 미국 ｢연방민사

소송규칙｣에도 원래는 없다가 1993년도 개정에 의해서 들어간 부분인데요. 그중 특허침해 손해배상청구 

소송과 관련해서는 소송 제기한 초기에 원고가 자기가 주장하는 손해배상액 산정의 근거를 먼저 밝혀야 

되고, 그러니까 피고의 증거를 받기 전에 일단 자기가 가지고 있는 모든 증거에 기초해서 손해배상액을 

산정해서 제시를 하고, 또 거기에 따른 근거서류를 자기가 가지고 있는 것만큼은 바로 다 제출하도록,

상대방 요구가 없더라도 자동개시 하도록 하는 것이 특징입니다. 그래서 FJC에서 만든 특허소송 관련한 

여러 가지 안내서라든가 이런 걸 보더라도 이 부분을 많이 강조하고 있는데, 사건 초기에 재판부가 이 

사건이 어느 정도 규모의 사건인가, 이걸 어떻게 다뤄야 될 것인가, 금액적으로 어느 정도 되는지를 알

아야 거기에 기초해서 심리계획도 세울 수가 있고 또 이게 화해 가능성이 있는 건지 이런 것도 좀 일찍 

평가할 수 있기 때문에 초기에 가지고 있는 자료는 원고가 일단 다 내봐라 이게 핵심인 것 같습니다.

그런데 그러면 우리나라는 이런 제도가 없느냐. 사실 여기에 딱 해당하는 건 아니지만 제가 생각할 때

는 우리나라도 소장심사권에 대한 규정이 ｢민사소송법｣ 254조에 있습니다. 재판장이 원고에게 청구에 

대응하는 증거방법을 구체적으로 적어내도록 명할 수도 있고, 또 소장에 인용한 서증의 등본, 사본 이런 

걸 제출하도록 할 수도 있습니다. 그러니까 거기에 준해서 원고가 특허침해 손해배상소송 소장을 내면 

일단 네가 가지고 있는 거는 다 내봐라. 나름대로 피고의 자료를 받아봐야 뭘 구체적으로 주장할 수 있

겠습니다 이렇게 미룰 것이 아니고 일단 가지고 있는 거는 다 내봐라 이렇게 요구한다는 것이죠. 이게 

재판장의 소장심사권뿐만 아니라 140조(법원의 석명처분)에도 가지고 있는 증거서류를 내도록 명할 수 

있으니까 이런 제도를 재판부에서 활용해서 초기에 손해배상액에 대한 자료를 제출받으면 거기에 기해

서 이게 어느 정도 복잡한 사건인지, 계획 심리에 의해서 어느 정도 해나가야 될지도 세울 수도 있고,

또 이등의 손해액을 기준으로 해서 조정·화해도 더 잘 할 수가 있다. 그런 측면에서 저는 이 부분을 우

리 특허침해 손해배상소송에서 1심 재판부가, 항소심은 좀 아닙니다마는 1심 재판부가 이 부분을 좀 잘 

했으면 하는 그런 생각이 있습니다.

그다음에 증거개시규칙 위반에 대해서 미국에서는 여러 가지 다양한 제재 수단이 있습니다마는 제가 보

기에는 그 주장을 각하하거나 증거제출을 못 하게 하는 거하고 소송비용을 변호사 비용까지 포함해서 

부담시키는 것, 이 두 가지가 핵심인 것 같습니다. 그래서 이런 부분은 우리가 나름대로 가지고 있는 제

출명령이나 이런 걸 위반했을 때 그걸 참고해서 활용할 수 있지 않나 이런 생각을 합니다.

다음에 일본 제도에 대해서 쭉 적어놨는데 시간관계상 빨리빨리 넘기겠습니다. 일본에서는 96년도에 집

중심리를 위해서 민사소송법 개정을 했고, 2003년도에 계획심리 도입을 위한 개정을 하고, ｢재판의 신속

화에 관한 법률 제정｣ 이런 걸 통해서 실무가 많이 바뀌고 있는 것 같은데, 거기에 따라서 여러 가지 

제도도 도입이 됐고요.

그런데 우리나라는 그런 걸 보고 일부 준비절차에 관한 규정이나 뭐나 들어온 건 있지만 그게 실무적으

로 제대로 인식이 안 됐기 때문에 실질적인 변화는 크게 없이 종래 방식의 심리가 이루어지는 게 아닌

가 이런 생각이 저는 많이 듭니다.
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일본 제도 중에는 소 제기 전 조회제도, 소 제기 전 증거수집처분제도 이런 것이 새로 들어가 있습니다.

쟁점정리절차는 우리하고 크게 다름이 없는 것 같고, 계획심리라는 부분에서 특허침해 손해배상소송은 

대부분 복잡한 사건이죠. 그래서 이런 사건은 의무적으로 계획심리를 하도록 하고 있다는 점, 이런 것은 

우리가 참고할 필요가 있겠습니다.

그다음에 증거조사제도 중 계산감정제도가 있는데, 우리나라의 경우에는 원고나 피고가 사후감정을 의

뢰해서 그걸 서증으로 제출하는 경우가 많이 있어서 이게 실질적인 증거력이 있는 건지 의문이 많이 있

고 그러는데, 이런 부분도 우리가 참고할 만한 제도가 아닌가 생각이 되고요.

그다음에 일본이나 미국은 지재소송 분야에서도 조정·화해 이게 굉장히 활성화되어 있다. 이 부분이 아

마 한국 실무가 제일 부족한 부분이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 일본에서는 1심 민사소송사건의 약 

61%가 화해로 종결된다고 하고, 표에 보면 지재사건만 하더라도 실질조정화해율이 52.33%로 2018년도 

자료인데 나와 있습니다. 그런데 최근에 동경지재에 전국을 관할하는 조정부를 설치해두고 있는데, 2019

년부터 2024년까지 통계에 의하면 조정성립률이 68%예요, 자료에는 없습니다마는. 그다음에 평균 심리 

기간이 6.2개월이라고 합니다. 그리고 미국 FJC 특허소송 실무가이드에 의하면 특허사건의 95%가 미국

에서는 화해로 종결된다고 합니다. 우리나라는 기껏해야 십 몇 퍼센트 이 정도밖에 안 되는 걸로 알고 

있는데, 이 부분이 상당히 부족한 부분이 아닌가. 그래서 우리 판사님들이 전부 판결로 쓰다 보니까 판

결 쓰는 데 너무 시간이 많이 소요돼서 정작 심리를 제대로 하거나 또 사건관리를 하는 데는 많은 시간

을 투여할 수 없는 그런 악순환이 되고 있지 않나 이런 생각이 듭니다.

소결이라고 돼 있지만 사실 대부분 얘기를 했기 때문에 시간 관계상 넘어가겠습니다.

실효적 증거수집제도. 우리나라도 자료제출명령제도라든가 행위태양제시의무 같은 것이 있지만 결국은 

여기에 따라서 실질적으로 당사자가 응하지 않는 경우가 많고, 또 그렇다고 해서 실효적인 제재를 가하

지도 않는 그런 것이 문제가 아닌가 이런 내용입니다.

그다음에 비공개 심리절차의 개선 및 적극 활용. 비공개 심리절차가 들어와 있긴 하지만 문서 제출의 

필요성 부분에 대해서는 제대로 심리가 안 돼 있는 부분, 신청인이 참석한다든가 아니면 신청인이 의뢰

하는 소송대리인이건 아니면 전문가가 같이 참여해서 그 부분에서부터 심리할 수 있는 제도가 미국이나 

일본과 달리 우리는 없다 이런 부분을 적어놨습니다.

문서 제출 관련해서는 불응 시에 실효적인 제재를 하자 그런 내용을 적어놨고, 또 재량손해액 산정 시

에도 그런 부분을 좀 반영하자 이런 내용이 있고, 마지막으로 손해배상액 산정에 관한 내용인데요. 증거 

수집제도가 제대로 안 되다 보니까 거기에 따라서 손해배상액을 권리자의 이익이라든가 아니면 침해자

의 이익 이런 거에 의해서 산정하는 경우는 드물고 대부분 그냥 재량손해로 가다 보니까 과소배상 되는 

경향이 있다. 실제 우리나라는 징벌적인 배상을 거의 하지 않기 때문에 결국은 실제 손해만 전보한다는 

것은 강제로 실시허락을 하는 것과 마찬가지고, 또 1심에서 패소를 하더라도 집행정지제도를 이용해서 

항소심에서 계속 침해행위를 하는 그런 경우도 많이 있는 것 같은데, 결국 기여율에 따른 실시료 상당

의 손해만 배상하면서 결국 침해행위를 계속하는 게 오히려 유리하다 그런 결과가 되기 때문에 그걸 막

기 위해서는 손해배상액을 적정하게 산정하고 또 징벌적 손해배상제도도 과감하게 활용해야 되지 않나 

그런 내용들을 쭉 적어놨습니다.

제가 얘기한 건 크게 세 가지인데, 1심 단계에서부터 사건관리를 강화해서, 특히 제가 맡은 부분이 손해

배상청구 부분이니까 손해액 산정의 내용을 일단 원고가 먼저 제시하고 거기에 따른 증거도 먼저 제시

해서 거기에 따른 조기 화해해결이라든가 또 계획심리 이런 것을 할 수 있도록 하는 게 좋겠다. 그다음

에 자료제출명령제도 같은 것을 실효적으로 하기 위해서 불응 시에 제재나 이런 것을 좀 강화했으면 좋

겠다. 손해배상액에 있어서 적정한 배상액이 산정될 수 있도록 했으면 좋겠다. 세 가지 결론입니다. 감
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사합니다.

◾좌장 : 발표 감사합니다. 여러 가지 수치도 알려주셔서 정말 감사드립니다.

다음 발표자는 최성준 변호사님께서 <심결취소소송의 발전 방향>에 대해서 말씀해 주실 것이고, 한국의 

<권리범위확인심판>에 대해서도 말씀해 주시겠습니다.

◾최성준 : 여러분, 안녕하십니까. 반갑습니다. 제가 이거를 준비하면서 사실 1998년에 특허법원 처음 생겼

을 당시 여러 가지 많이 부족한 상황에서 일을 해나가던 그때가 떠오릅니다마는, 제가 특허법원에 다시 

근무하긴 했습니다마는 그 이후에 사실 특허법원은 굉장히 눈부신 발전을 해서 이성호 변호사님도 말씀

하셨듯이 세계 어디에 내놔도 손색이 없는 그런 훌륭한 법원으로서의 역할을 잘 하고 있기 때문에 사실 

여기에서 심결취소소송의 발전 방향을 언급한다는 것이 굉장히 조심스러웠습니다. 다만, 먼저 겪어간 사

람으로서, 또 밖에서 쳐다보는 사람으로서 이런 내용들을 한번 제안을 좀 드리고, 또 제가 말씀드릴 부

분 중에는 다음 세션에서 인공지능 관련된 이야기를 합니다만 특허의 진보성 문제와 관련해서 인공지능 

문제를 언급 안 할 수가 없기 때문에 그 부분에 대해서 간략하게나마 설명을 드리고 지나가도록 하겠습

니다. 설명 순서는 이와 같은데, 저는 심결취소소송 전반에 관해서 설명하기 위해서 그럼 상표에 관한 

것도 하나 구색을 맞추기 위해서 넣어야 되겠다 그랬더니 주로 특허에 관한 내용을 언급해달라고 말씀

하셔서 시간도 제한돼 있어서 4번은 생략하고 1-2-3-5순서로 말씀드리겠습니다.

사실 심결취소소송 얘기가 나오면 무효심판, 무효심판에서는 결국 진보성. 그런데 진보성은 사실 어떻게 

설명을 해도 마땅한 명확한 그런 해결 방안을 내세울 수는 없지만, 그렇다고 해서 또 빼놓고 할 수 없

는 그런 주제라고 생각합니다. 그래서 진보성 판단의 예측 가능성을 제고하는 것이 무엇보다도 중요한

데, 진보성 판단의 방법 일반론으로 보면 핵심적인 요소는 세 가지입니다. 통상의 기술자의 기술 수준과 

쉽게 발명할 수 있는지, 또 하나는 약간 부정적인 것이지만 사후적으로 고찰을 하면 안 된다, 이 세 가

지가 저는 핵심이라고 생각합니다.

통상의 기술자의 기술 수준은 사실 사후적 고찰을 방지하는 데 있어서 매우 중요한 기능을 담당하고 있

습니다. 통상의 기술자 수준을 너무 높게 책정하면 진보성 인정이 곤란한 반면 명세서 기재요건 인정은 

용이하게 되고, 또 통상의 기술자 수준을 너무 낮게 설정하는 경우에는 진보성 인정은 용이한 반면 명

세서 기재요건 인정이 어려워지는 그런 문제가 있어서 과연 적정한 통상의 기술자 수준이 무엇인가가 

굉장히 중요한 문제가 됩니다.

제가 여기 적어놓은 것처럼 우리나라의 특허 실용신안 심사기준은 통상의 기술자를 정의하고 있습니다.

그런데 이 통상의 기술자의 정의에 있어서 눈여겨봐야 될 부분은 뒷부분에 등등등 해서 통상의 창작능

력을 발휘할 수 있는 특허법상의 상상의 인물이라는 내용입니다. 대법원 판결은 이에 대해서 명확한 설

명을 안 해주고 있습니다. 그런데 특허법원 판결에서는 이 심사기준을 그대로 따가지고 그 앞에다가 일

부 문구를 추가했는데, “출원 시를 기준으로 국내외를 막론하고”라는 말을 집어넣었습니다. 당연한 의미

라고 생각이 됩니다.

그러다 보니까 그러면 추상적으로 말하기도 힘든데 과연 구체적인 상황으로 들어가서 통상의 기술자의 

수준을 설명하는 게, 확정하는 게 과연 명확하지 않은 것을 어떻게 해야 되느냐 하는 그런 문제에 다다

르게 됩니다. 통상의 기술자의 기술 수준은 대법원 판결들이 증거 등 기록에 의해서 자료에 기초해서 

파악하라고 말씀은 하고 있습니다마는 그러면 과연 그 통상의 기술자의 기술 수준이 기록에 의해서 어

떻게 인정될 수 있을 것인지 소송법상의 문제인데 이것은 요건사실이니까 당연히 변론주의가 적용돼서 

당사자가 여기에 대해서 주장 책임을 지고 법원도 아까 말씀드린 것처럼 증거에 의해서 인정을 하는데 
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과연 이것을 어떻게 인정하고 그다음에 어느 범위로 확정할 것인지 참 어려운 문제고, 2019년에 특허법

원이 당사자 사이에 다툼 없는 사실로 통상의 기술자 수준을 어느 분야의 학사학위 소지자고 실무경력

이 5년 정도인 사람이라고 정한 그런 부분이 있기는 합니다. 그런데 제가 보기에는 아직은 그렇게 만족

스러운 수준이 아니고, 판결에서도 통상의 기술자 수준을 인정함에 있어서 상당한 어려움이 있다고 보

여집니다. 그리고 이 통상의 기술자 수준을 정함에 있어서 또 하나 고려해야 될 것이 해당 기술 분야입

니다. 해당 기술 분야를 어느 분야까지 인정할 것인지가 굉장히 의미를 갖는 부분인데, 이 기술 분야를 

너무 광범위하게 인정할 경우에는 통상의 기술자 수준이 너무 높아져서 문제가 생기고 그런 우려가 있

습니다마는, 이와 관련해서는 조금 이따 말씀을 드리겠습니다만, 최근에 인공지능을 활용해서 그 통상의 

기술자 수준에 영향을 주다 보니까 그렇게 되면 이 기술 분야의 한계가 조금 애매해지는 그런 문제가 

생기게 됩니다.

통상의 기술자의 기술 수준과 인공지능과의 관계를 말씀드리겠습니다. 통상의 기술자의 기술 수준은 기

본적으로 현재 연구·개발하고 있는 그 연구자들의 상황을 봐야 되는데, 지금 연구·개발하고 있는 모든 

연구자들은 당연히 인공지능기술의 도움을 받고 있습니다.

통상의 기술자의 기술 수준을 정하는 데는 두 가지 요소가 있는데, 단순한 지식의 능력과 또 하나는 창

의성 등의 능력을 봐야 되는데, 단순한 지식의 능력보다는 창의성 등의 능력에 인공지능의 도움을 상당

히 많이 받고 있습니다. 그러니까 인공지능이 직접 창작을 하는 문제도 논의가 되고 있습니다만 그 단

계까지 이르지 않더라도 단순히 인공지능이 인간의 발명을 조력하는 과정에서 효율성을 높여주는 그런 

도구적 활용에 한정되지 않고 실제 발명의 내용 자체, 즉 창작 자체에 영향을 미치는 조력을 제공하기 

시작했다고 봐야 할 것입니다. 그러면 이와 같이 창작하는 데 인공지능이 역할을 하게 되면 당연히 더 

높은 수준의 발명을 만들어낼 수 있게 됩니다.

통상의 기술자의 수준을 판단함에 있어서 인공지능이 어느 정도의 역할을 하느냐는 해당 기술 분야마다 

다를 수가 있습니다. 어느 분야는 인공지능을 매우 활발히 활용하는 분야가 있고, 또 어떤 분야는 인공

지능과 관계없는 분야도 있습니다. 이러다 보니 통상의 기술자 수준에 일률적으로 인공지능이 역할을 

해야 된다라고 또 단정할 수도 없는 그런 어려움이 있기도 합니다.

발명의 창의적 능력을 향상시키기 위해서 조력하는 역할을 인공지능이 할 경우에 지금의 진보성 기준은 

또 통상의 기술자의 기술 수준을 전제로 하여서는 더 쉽게 특허가 부여되는 그런 문제가 나타나게 됩니

다. 그래서 이러한 문제는 필연적으로 인공지능 활용으로 통상의 기술자의 기술 수준이 높아질 수밖에 

없는 것이고, 결과적으로는 앞으로는 진보성의 문턱은 점점 높아진다고 볼 수밖에 없다고 생각됩니다.

다만, 일부에서는 현재의 통상의 기술자의 기술 수준을 아예 사람이 아니고 머신, 인간이 아닌 인공지능 

그 자체로 대체하는 것을 논의해야 되는 것 아닌가라는 논의도 있습니다만, 그 부분까지 나가기에는 아

직은 너무 성급한 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다.

발명의 용이성 판단과 관련해서도 제가 우선 말씀드리고 싶은 것은 판결에 발명의 용인성에 대한 판단

에 대한 분석, 또 구체적인 판단이 명시적으로 기재가 됐으면 하는 바람이 있습니다. 실무에서 그런 부

분이 조금 부족하다고 생각되고, 이 발명의 용이성과도 또 인공지능이 영향을 서로 미치게 됩니다. 발명

의 용이성과 관련해서 통상의 기술자 수준도 문제가 되지만 인공지능을 통해서 아까 말씀드린 것처럼 

창의성의 조력을 받게 되면 용이하게 발명할 수 있는 경우가 당연히 더 많아질 수밖에 없는 것이고, 그

로 인해서 진보성의 문턱은 다시 또 높아지리라고 생각됩니다.

그다음에 사후고찰 금지와 관련해서 말씀드리면 누구든지 사후고찰은 해서는 안 된다는 것은 너무나 다 

잘 알고 있고 당연한 명제입니다. 그런데 사람의 사고체계가 당연히 본 것을 보지 않은 것으로 하고 사

후고찰을 하지 말라고 하는 것은 인간의 기본 속성에 어긋나는 것이기 때문에 매우 어렵다고 생각됩니
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다. 대법원도 사후고찰을 하지 말아야 되는 원칙은 선언하고 있습니다마는 그럼 어떻게 하면 사후고찰

을 안 할 수 있는 것인지에 대해서는 구체적인 설명을 안 하고 있습니다.

그래서 제 나름대로 사후고찰을 하지 않을 예시를 한번 생각해 봤습니다. 이게 현실적으로 가능할는지 

모르지만 진보성 여부를 판단하는 사람은 특허발명의 명세서를 읽기 전에 당사자가 제출한 선행기술에 

관한 문언을 먼저 읽음으로 인해서 명세서에 나와 있는 것에 의해서 오염되는 것을 방지하고, 또 기술 

분야를 최대한 합리적으로 설정하고, 그다음에 아까도 말씀드렸듯이 용이한 발명에 이를 수 있는지에 

관해서 결합 가능성이나 또는 결합을 위한 합리적인 근거가 있는지, 더 나아가서는 필요적으로 2차적 

고려사항에 대한 객관적인 증거를 심리하는 것이 필요하다고 생각됩니다. 2차적 증거에 대한 고려사항

으로 상업적인 성공이라든지 이런 것들을 고려하는 것이 사후고찰을 방지하는 데 상당한 도움이 되리라

고 생각됩니다.

다음에 권리범위확인심판제도의 운용과 관련해서 말씀드리겠습니다. 여기 계신 외국에서 오신 분들은 

권리범위확인심판제도에 대한 이해가 잘 안 되실 수도 있을 텐데, 우리나라는 과거부터 권리범위확인심

판제도를 운영해 오고 있고, 점점 특허 침해소송의 항소심도 관할집중이 된 상황에서 과연 권리범위확

인심판제도가 유용한 것인지에 대해서 논의가 더욱더 필요한 시점이 됐습니다. 대법원은 아직도 상당한 

기능을 하고 있다고 해서 권리범위확인심판의 유효성을 인정하고 있습니다마는 권리범위확인심판은 제

가 3항에서 설명한 것처럼 여러 가지 문제점들을 많이 가지고 있습니다.

그런데 최근에 권리범위확인심판과 관련된 몇 개의 대법원 판결들이 선고가 됐는데, 우선 2014년에 선

고된 대법원 판결은 일반 침해소송에서는 특허발명의 진보성 여부에 대해서 침해성 담당법원이 심리를 

할 수 있지만 권리범위확인심판에서는 그런 진보성 여부를 판단할 수 없다고 해서 침해소송과의 차별화

를 인정하려고 하는 시도를 하였습니다. 그런데 이상하게 2017년 대법원 판결에 가서는 권리범위확인심

판에서 확인 발명에 대한 자유실시기술 주장을 또 허용해서 그 의미가 많이 퇴색되기는 했습니다.

그리고 대법원이 2021년에 선고한 전원합의체 판결은 특허 침해소송에 있어서는 후출원특허권이나 실용

신안권의 실시가 선출원특허권이나 실용신안권과 저촉되는 경우에는 침해가 성립된다고 했음에도 불구

하고 적극적 권리확인심판에서는 여전히 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 돼서 권리 대 권리 간

에 적극적 권리범위확인심판은 인정을 하지 않고 있습니다. 이와 같은 서로 모순되는 부분들이 많이 나

오고 있고, 이제는 가능한 한 권리범위확인심판의 역할을 좀 축소시키고, 나아가서는 권리범위확인심판

의 존폐도 이제 논의를 할 충분한 시기에 이르렀다고 생각됩니다.

그다음에 세 번째 것을 말씀드리겠습니다. 우리 지금 정정심판이 너무 과도하게 남용돼서 대법원까지 

갔다가 다시 돌아오기도 하는 등 여러 가지 문제를 일으키고 있었습니다. 그래서 최근에 전원합의체 판

결이 나와서 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 정정의 무효심결이 있으면 그 경우에는 재심사유

를 봤던 종전의 판결을 뒤엎고 재심사유로 인정을 하지 않고 있기 때문에 어느 정도 문제가 정리되기는 

했습니다. 그렇지만 아직도 정정과 관련해서는 여러 가지 문제가 있고, 지금 대법원이 판시한 그 취지를 

이어받아서 제도적으로는 정정을 할 수 있는 시기를 제한하는 것이 필요하지 않을까 하는 생각도 해봤

습니다.

그다음에 마지막으로 조금 편한 말씀 하나 드리겠습니다. 민사소송규칙에 의하면 저희가 제출하는 준비

서면의 분량을 30페이지로 제한하고, 물론 당사자 사이에 재판부와 합의가 있을 경우에는 그렇지 않습

니다마는 제한을 해놨습니다. 그런데 실무에서는 이런 것들이 많이 안 지켜지고 있고, 저 역시 변호사를 

하면서 이것저것 내용을 담다 보면 30페이지를 넘어가는 경우가 자주 있습니다. 그래서 그 부분은 저희

도 소송대리인 입장에서 신경을 써야 되겠지만, 한 가지 선배로서 특허법원에 당부 드리고 싶은 말은 

소송대리인이 그와 같이 많은 양을 다시 쓰는 이유가 과연 무엇일까를 생각해봐 주셨으면 좋겠습니다.
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사실 재판부가 그 이전에 제출된 서면을 완벽하게 파악하고 있다면 대리인 입장에서도 동일한 내용을 

다시 반복해서 또 쓰는 노력은 하지 않을 것입니다. 그런데 그런 부분이 조금 부족한 부분이 있기 때문

이라고 생각을 하시고 그런 부분에 대해서 재판 진행에 있어서 조금 유념해 주시기를 당부드리면서 제 

발표를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

◾좌장 : 다음은 한상욱 변호사님께서 <한국 특허소송의 클라이언트가 바로본 발전 방향>에 대해서 발표

해 주시겠습니다.

◾한상욱 : 저는 김앤장법률사무소의 한상욱 변호사입니다.

오늘 저는 효율성을 위해서, 그리고 시간이 별로 없기 때문에 제 발표를 한국어로 하는 거 양해 부탁드

립니다. 외국 판사님, 참석자분들께서는 영어 슬라이드가 올라가니까 참조해 주시기 바랍니다.

제한된 시간 내에서 제가 드리고 싶은 말씀을 드리려고 합니다. 김운호 변호사님 통해서 오늘 이 자리

에 초대받았을 때 오늘이 아마 특허법원 주최의 IP 콘퍼런스에서는 제가 마지막으로 프레젠트 하는 자

리가 아닐까 이런 생각을 했었습니다. 왜냐하면 사실 지금 IP 변호사로서도 너무 훌륭한 후배들이 많으

시고 저도 10년 동안 빠짐없이 회의를 참석했던 것 같습니다. 그런데 올해 10년째 회의가 저한테도 특

별히 의미가 있고, 그리고 항상 저는 주위의 후배들한테도 IP라는 것은 “법 중에 하나가 아니고 이건 

굉장히 스페셜한 것이다.” 하는 얘기를 많이 해왔는데, 이번 행사에서 증명이 된 것이 어느 법원 행사에 

대법원장님이 나오시고 대법관님이 세 분이나 오시고, 또 이렇게 존경스러운 현직 판사님들이 많이 참

석하는 분야가 있을까 생각하면 제가 과문해서 모르겠지만 IP 말고는 없겠다 하는 자랑스러운 생각도 

들었습니다.

오늘 슬라이드가 많지만 제 얘기를 다 잊어먹어도 되니까 세 가지만 기억해 주시면 좋을 것 같습니다.

첫째는 국제재판부, 두 번째는 사후적 고찰을 방지하기 위한 코리안 히어링, 세 번째는 RCEP IP Court,

이 세 가지만 제가 집중적으로 말씀을 드리려고 합니다.

UPC하고 미국 ITC 주요 법원의 실무에 대해서는 어제 그리고 오늘 아침도 그렇고 너무 훌륭한 분들이 

직접 오셔서 설명을 하셨기 때문에 이 부분은 생략하고 넘어가겠습니다. 나중에 기회 되시면 보시면 좋

을 것 같고.

왜 우리가 UPC하고 ITC나 미국의 법원, 일본 법원, 싱가포르 법원 내 practice를 봐야 되느냐. 이건 말

할 필요도 없이 저희가 그들 법원하고 경쟁하는 것은 아니라고 생각합니다. 그런데 그들 법원에서 왜 

사건이 많이 그리로 가는지, 그 이유 중에서 우리가 참고할 것이 있는지 이를 가리기 위해서, 또 하나는 

한국 법원에도 물론 사건이 있었습니다마는 한국 기업들끼리 ITC로 간 사건들이 있었기 때문에 그런 

사건들이 한국 기업 입장에서는 우리나라 법원만 제소해서는 혹시 해결이 안 되는가 하는 점에서 참고

할 점이 있다고 그렇게 생각을 했습니다.

저는 사실 실무를 많이 하면서 외국 클라이언트들한테 우리나라 법원은 이렇게 좋은 실무가 많아요 하

는 얘기를 많이 합니다. 그래서 너무 많은데 몇 가지만 뽑아보면 오늘 제가 많이 말씀드릴 국제재판부 

뒷부분에서 상세히 설명드릴 거기 때문에 이것도 넘어가겠습니다.

그리고 IP 가처분만 하는 전문부가 있다 하는 것도 2016년도에 설립됐지만 외국 클라이언트들이 볼 때

는 인상적인 시스템이라고 제가 자랑을 많이 하고 있습니다.

그 다음에 우리 특허법원에서 첫 기일에 PT를 하는 practice. 그래서 첫 기일이 결심이 될 수도 있다 하

는 것도 굉장히 좋은 실무로 받아들여지는 경우도 있는 것 같습니다. 물론 경우에 따라서는 몇 기일 더 

필요한 경우도 있지만.
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그다음에 부정경쟁방지법상의 일반조항. 이것은 특히 Masaki SUGIURA 재판장님하고 Kenji AMANO

판사님도 계시지만 일본 실무가들이 굉장히 부러워합니다. 어떻게 그걸 일반조항에 넣어서 부경법상 

61~63부로 가고, 부경법상 손해배상특칙, 자료제출명령 이런 것들을 다 혜택을 받을 수 있느냐. 일본에

서는 아직도 일반 불법행위에 그치기 때문에 금지청구권 인정이 안 되는 그런 실무로 알고 있습니다.

이 부분도 굉장히 제가 자랑을 많이 하고 있고요. 또 징벌적 손해배상 규정도 말씀을 많이 드리고 있습

니다. 아침에 들어보니까 제가 하나 빼먹었는데, 시간제한을 두고 째깍째깍 해서, 저는 굉장히 가슴이 

철렁철렁 하는데 그것도 굉장히 좋은 실무인 것 같습니다.

그 다음에 KTC. ITC 수석행정판사도 오셨지만 한국에 KTC라는 게 있는데 무역위원회입니다. 우리나라

가 세계 유일한 IP 시스템을 갖고 있는 면이 몇 가지가 있는데 그중에 하나가 무역위원회에 해당하는 

KTC가 있고, 세관에서 지재권 금지할 수 있는 시스템이 있고, 법원은 물론 있고. 미국은 지금 ITC만 있

고 세관에서는 조치가 없습니다. 다른 나라들은 KTC, ITC에 해당하는 기관이 없기 때문에 세 가지 시

스템을 갖고 있는 유일한 나라라고 이해하고 있습니다. 그런데 KTC 실무도 점점 개선되고 있기 때문에 

맨 왼쪽을 보시면 예를 들면 중국에서, 아니면 일본에서 물건을 만들어서 우리나라에 들여오는 행위. 그

러니까 국내에서는 실시행위가 없다 하더라도 KTC가 조사를 할 수 있는, 엄격하게 보면 약간 속지주의

의 예외에까지도 지금 커버할 수 있게 돼 있고, 그 다음에 네 번째 박스를 보시면 기본적으로 조사 신

청 개시가 된 날로부터 6개월 내 판정을 하도록 돼 있습니다. 연장을 하더라도 10개월 내. 이거는 KTC

가 철저하게 지키고 있는 걸로 이해하고 있습니다. 그래서 무효심판이 걸렸더라도 KTC는 안 기다리는 

게 실무입니다. 그래서 저희도 참고할 것이 있겠다 싶고 많이 얘기를 하고 있고. 그다음에 특사경도 굉

장히 외국에서 관심이 많은 제도고.

제가 지금 소개를 쭉 드리는 것은 이런 제도들이 우리나라가 자랑할 만한 제도이기 때문에 자랑할 만한 

제도는 더 개선할 것이 없는지 볼 필요가 있겠다 하는 점에서 말씀을 드렸습니다.

그러면 혹시라도 있다고 그러면 한국 법원의 실무를 개선할 점이 뭐가 있을까 하는 것인데, 국제재판부 

얘기를 잠깐 드리겠습니다. 그 2018년도에 노태악 대법관님도 기조연설을 하시면서 언급을 많이 해주셨

는데, 대한민국이 법원조직법을 개정했습니다. 왜 개정을 했냐면 개정 전 법원조직법에는 “법정에서의 

언어는 한국어로 한다.” 이렇게 규정이 돼 있던 것을 국제재판부에서 외국어/영어 변론을 가능하게 하

기 위해서 법원조직법을 개정했고, 아직도 기억이 굉장히 생생한 게 강영호 특허법원장님 포함해서 여

러 분들이 실제로 국회에 가서 설명도 직접 하시고 정말 애를 많이 쓰셨습니다. 그래서 그때 법원조직

법 통과된 다음에 몇 명이 모여서 정말 큰 파티를 하고 그랬던 기억이 생생한데, 그 이후에 기대보다는 

활용이 안 되고, 주위에 지재를 한다는 분들도 ‘그런 게 있어요?’ 이런 반응이고, 저도 반성을 많이 하지

만. 그래서 2018년에 제정된 ｢국제재판부 설치·운영에 대한 대법원 규칙｣이 있습니다. 어제 대법원장님

도 오셨고 대법관님들도 많이 오셨기 때문에 대법원 규칙만 개정하면 훨씬 더 우리가 넓은 범위로 할 

수 있다는 점에서 건의를 드렸으면 합니다. 그래서 물론 영어 말고도 다른 외국어도 할 수 있게 되어 

있지만 좀 더 확대하고, 그다음에 지금은 양 당사자의 동의가 필수인데 한 당사자의 신청하고 법원의 

결정에 의해서 할 수 있게 하는 방법, 그다음에 국제재판부로서 노태악 대법관님이 송도에 두는 방법,

그다음에 변호사자격도 좀 오픈할 필요가 있다. 그다음에 싱가포르 예를 드시면서 싱가포르은 SICC 상

사재판소에 외국 판사님들도 계십니다. 그걸 위해서 싱가포르 헌법을 개정했다고 노태악 대법관님이 소

개해 주셨는데, 저희도 사고의 틀을 바꿔야 되는 거 아닌가. 재판이라는 게 꼭 그런 건가, 그러니까 당

사자 간에 분쟁을 잘 해결해주고 그런 역할을 잘 할 수 있기 위해서 뭐를 더 할 수 있을까. 그러면 신

청하는 사람한테도 조금 더 혜택을 줄 수 있다면 아까 무역위원회도 6개월 했지만 룰 같은 걸로 조금 

더 디스커버리 혜택이라든지 아니면 판결을 빨리 한다든지 여러 가지 혜택이 고려될 수 있겠다 하는 건
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의를 드립니다.

두 번째 케이스 매니지먼트 콘퍼런스는 오늘 오전에도 많이 나왔는데, 우리나라에서도 채택하는 데 저

는 큰 어려움이 없지 않을까. 지금도 사실은 어느 정도 예측을 하게 해주시는 재판부도 많으시고 해서.

일본 동경지재고재가 최근에 다른 건 때문에 경험을 해보니까 이거는 언제까지 뭐 내고, 무효심판은 제

기하실 거면 언제까지 하시고, 선고는 언제 합니다. 그래서 첫 준비절차기일에 그렇게 정하는 그런 경우

를 봤습니다. 그래서 우리도 참고하면 좋겠다 해서 적어놨고.

그다음에 Korean Hearing입니다. 최성준 원장님이 말씀해 주셨는데, 제가 이 얘기 하면 ‘저 사람 저 얘

기 또 하네, 기회만 주면 하네’ 이런 반응을 보이시는 분들이 벌써 몇 분 계시는데, Gregory N. Mandel

교수님이라고 저도 직접 뵙고 여러 가지 얘기를 했었는데, 그룹을 셋으로 Foresight, Hindsight,

Debiasing 그룹 이렇게 나누는데, Foresight 그룹은 기술적 과제만 주고 발명을 어떻게 해결했는지를 안 

가르쳐 줍니다. 그 예가 야구공, 낚싯대. 그다음에 Hindsight 그룹은 이거 이렇게 해결해서 발명이 이거

예요 알려준 그룹. Debiasing 그룹은 ‘너 사후적 고찰 하면 안 돼. 사후적 고찰하면 안 되는 거야.’ 이렇

게 지시를 준 세 가지 그룹인데, 결과가 참 재미있습니다.

obviousness 부분만 보시면 재미있는 것은 Hindsight 답을 알고 있는 그룹하고 사후적 고찰하면 안 돼 

하고 엄격하게 해준 데하고 큰 차이가 없습니다. 그런데 대신 안 가르쳐 준 데는 10퍼센트 정도 되고 

굉장히 낮다는 걸 알 수 있는데, 그래서 최성준 원장님하고 저도 비슷한 생각인데 법원에서 준비서면을 

할 때도 그렇고 히어링도 나는 특허발명을 얘기 못 한다. 그리고 통상의 기술자 시각에서 출원 당시 

2001년이면 2001년으로 돌아가서 그때 당시에 있던 문언 가지고 설명을 어떻게든지 해봐라. 왜 특허발

명에 다가가기가 쉬운지 그런 히어링을 좀 갖자. 이 얘기를 제가 사실 그동안 여러 군데서 많이 해왔고,

실제로 채택을 해주셨던 재판부도 있었습니다. 그런데 요즘에 이런 경우가 많지 않은 것 같아서. 미국에

서 Markman Hearing 그러면 전 세계적으로 유명한 히어링이니까 이걸 뭐 Korean Hearing이라고 부르

자 그렇게 제안을 했고, 우리 특허법원에서도 그렇고 앞으로 아시아지재법원이 생기면 채택이 됐으면 

좋겠다는 바람을 다시 말씀드리고.

우리나라의 IT 기술 수준을 보면 이런 것을 법정에서 연출하는 데 전혀 문제가 없는 걸로 압니다. 그리

고 국제재판부 생기면 외국에서 영상으로 하더라도 이렇게 하고, 제가 증언하면 옆에 영어로 쭉 자막이 

나오는 것도 굉장히 어렵지 않은 서비스로 알고 있어서 노태악 대법관님이 송도 말씀해 주셨지만, 송도

도 굉장히 좋고 좀 특별한 법정을 만들어서 우리의 IT 기술, 법원의 수준을 전 세계적으로 알렸으면 좋

겠다 하는 생각을 합니다. 그래서 결국은 지재 롤이 바뀌어가고 있다 그런 생각을 많이 하고, 그다음에 

미국의 ITC, 우리 KTC처럼 행정적인 요소도 저희가 특허법원에서 어우르면 좋겠다. 그다음에 무역위원

회 불복절차도 특허법원에서 하면 좋겠다. 이런 바람도 말씀드리고요.

RCEP라는 게 또 뭔가 하는 분들이 계실 텐데, Regional Comprehensive Economic Partnership이라고 

해서 2019년도에 아세안 10개국하고 한국, 중국, 일본, 오스트레일리아, 뉴질랜드, 15개국 내에서 지재 

관련 협정을 만들었는데, 조약이죠. 그게 TRIPs보다도 굉장히 높은 수준의 의무를 당사자 간에 부과한 

그런 내용입니다. 제가 앞에 세션에서 플로어에서 질문 드리면서 유럽은 UPC가 생겼지만 50년 동안 논

의를 해왔다 그렇게 말씀해 주셔서 동의를 하면서, 그런데 아시아는 그러면 지금 논의가 하나도 없는 

상태에서 맨땅에서 아시아법원을 만들자 하는 것은 전혀 아니고요. 어떻게 보면 굉장히 논의가 지금 무

르익었고, 우리가 아니더라도 다른 나라에서 아시아 IP법원을 만들자 그래도 전혀 이상하지 않은, 이미 

RCEP Agreement가 돼 있기 때문에 이런 상태라는 점을 말씀드리고.

저는 우리나라 실무가 전 세계적으로 대한민국에서는 이런 걸 한답니다 하는 실무가 돼서 아시아 아니

면 RCEP IP Court 설립에도 우리나라 실무가 많이 적용이 되고 우리가 좀 리드해 나가기를 바라고 있
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습니다. 이상으로 마치겠습니다. 감사합니다.

◾좌장 : 감사합니다. 특히 한국의 실무가 좋다고 잘 소개해 주신 것 정말 저희가 자긍심을 느껴도 될 것 

같은데요.

이제는 질의·응답 시간을 가져보도록 할 텐데, 시간이 별로 없어서 아주 짧은 질문들만 던져보도록 하

겠습니다.

권택수 변호사님께 먼저 여쭙겠습니다. 발표하신 바에 따르면 금지청구권을 일정한 경우에 기술 발전의 

촉진과 산업 발전에 이바지해야 한다는 특허법의 목적에 따라서 제한하자고 견해를 주신 것으로 이해했

습니다. 우리 특허법에 금지청구권을 규정한 126조는 “특허권자는 권리침해자에 대해서 금지를 청구할 

수 있다.”라고만 하고 있습니다. 그러면 이와 같은 규정을 가지고 그 특허법의 현재 규정의 해석을 통해

서 금지청구권을 일정한 경우에 제한을 할 수 있다는 견해를 가지고 계신 것인지, 아니면 현재 법으로

는 불충분하고 개정 입법을 통해서 특허법에 명확하게 법관이 금지청구권에 대해서 재량권을 가지는 규

정을 신설한 다음에 이와 같은 금지청구권을 상대해야 한다고 하는 견해를 가지고 계신지 고견을 듣고 

싶습니다.

◾권택수 : 여러분이 아시다시피 특허권하고 소유권은 차이점이 기본적으로 유형을 대상으로 하느냐 또는 

무형을 대상으로 하느냐 차이가 있고, 또 하나는 특허권은 일반적인 소유권에 비해서 공익적 성격이 강

하지 않습니까. 그래서 지금 질의하신 내용과 관련돼서 여러 가지를 생각해 볼 수 있는데, 하나는 일반 

민법 이론 또는 권리남용이나 신의칙을 원용해서 금지청구권의 상대화를 인정하는 방안, 또 하나는 특

허법 그 자체, 특허권이 특허법의 효력에 의해서 생긴 권리니까 특허법 자체에서 상대화하는 방안, 또 

세 번째는 개개의 사건마다 특허법이든 일반 민법상의 권리남용에 대해 신의칙을 적용해서 하는 방안이 

있을 수가 있겠습니다. 그런데 대법원에서 특허의 무효사유가 명백한 경우에 권리남용을 원용해서 판단

하고 있습니다마는 사실 그 점은 저로서는 조금 불만스러운, 바꿔 말씀드리면 민법 이론을 원용해서 했

다. 금지청구권은 특허법에 규정된 겁니다, 일반 민법에 규정된 게 아니고요. 그러니까 구제수단으로서

의 손해배상청구는 민법에 규정된 손해배상청구권입니다마는 특허법에서 말하는 금지청구권은 일반 민

법이 얘기하는 물권이나 이런 것하고는 좀 다르지 않을까. 그렇다면 궁극적으로는 특허법 개정을 통해

서 그렇게 상대화 내지는 다양한 유형의 법관의 재량을 인정하는 방향으로 나가야 되지 않을까 싶습니

다. 다만 이걸 현실적으로 개정하기까지는 시간이 상당히 걸릴 거라고 생각이 됩니다마는 그 과정에서

도 사실 전직금지 같은 경우는 법에 따로 전직 1년, 2년, 1년 6개월 제한이 없지 않습니까. 그럼에도 불

구하고 판례는 많은 경우에 1년을 전직 금지 시키고 있습니다. 그런 것에 비춰볼 때 이것도 법관의 재

량에 의해서 입법될 때까지도, 되기 전까지라도 일정 부분은 해석상 가능하지 않을까 저는 그런 생각을 

가지고 있습니다.

◾좌장 : 말씀 감사합니다. 금지청구권을 일정한 경우에 제한하자는 데 대해서 세 분 변호사님의 의견은 

어떠신지 여쭙습니다. 매우 중요한 발제인 것 같아서 세 분 변호사님 차례로 간단하게 의견 주시면 좋

겠습니다.

◾이성호 : 가처분의 경우에는 보전의 필요성이라는 심리에서 당사자의 이해득실 관계라든가 공공복리를 

고려해서 보전의 필요성을 인정하지 않음으로써 그걸 기각할 수가 있는데, 지금 규정돼 있는 금지청구

권 본안소송에서는 권리자의 권리가 인정되고 침해행위가 객관적으로 인정되면 고의과실이라든가 선의 
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여부 주관적 요소를 필요로 하지 않고 금지청구의 대상이 되기 때문에 지금 현행 법제하에서는 그렇게 

하는 게 좀 어렵지 않나 이런 생각이 들고요. 권리자 보호가 좀 약화될 수가 있고 또 법적 안정성도 침

해될 우려가 있다. 이게 의약품의 조제행위처럼 특허법에 특허권의 효력이 제한되는 경우라든가 또 특

허 무효 사유가 명백해서 권리남용에 해당된다든가 이런 예외적인 경우가 아니라면 일반적으로 상대화

를 하는 건 어렵지 않나 이런 생각입니다.

◾최성준 : 저도 이성호 변호사님하고 비슷한 생각입니다만 권택수 변호사님께서 제안해주신 것은 매우 

의미 있는 제안이고 저희가 검토를 해볼 사안이라고 생각됩니다. 그런데 저는 그에 앞서 선결조건이 있

다고 생각되는데, 그 선결조건은 이성호 변호사님이 발표하신 손해배상제도가 제대로 정립이 돼서 손해

배상소송을 하면 최소한 특허권자가 입은 손해보다 그것보다 많거나 같은 금액의 손해배상을 받아서 자

기의 권리에 대한 보장이 된다는 것이 전제가 된다면 침해금지에 대한 어떠한 재량제한이 좀 가능하겠

지만, 현재로서는 손해배상이 제대로 이루어질 수가 없는 상황에서는 그렇게 하는 것은 권리자한테 좀 

너무 가혹한 면이 있지 않나 그런 생각을 해봤습니다.

◾좌장 : 손해배상제도와의 전체적 고려를 해서 정하셔야 된다는 의견 주셨습니다.

한상욱 변호사님.

◾한상욱 : 저도 기본적으로는 특허법 개정을 통하지 않고는 좀 어려운 거 아닌가 이렇게 생각을 하고, 어

제 미국에서도 eBay 판결에 대한 개정 논의가 있다는 점, 그다음에 ITC는 아시다시피 침해가 인정되면 

Exclusion Order라고 해서 금지청구권이 인정되는 그런 실무를 보더라도 지금 실무에서 특허권자에게 

좀 후퇴하는 모습, 그거는 현행법상은 좀 어렵지 않나, 그리고 바람직하지도 않겠다 이런 생각을 합니

다.

◾좌장 : 의견 감사합니다. 방금 말씀하신 바와 같이 손해배상과 침해금지는 큰 두 축이어서 그 두 축을 

서로 잘 균형을 맞춰서 바라보면서 다른 제도를 조정해야 될 것 같다는 생각은 듭니다.

그러면 손해배상제도에 대해서 말씀이 나왔으니까 우리나라의 손해배상이 충분하지 않다는 데 대해서 

많은 분들이 그런 견해를 표시하는 것 같은데요. 만일 우리나라의 손해배상이 충분하지 않다면 과연 그 

이유는 어디에서부터 비롯되는 것인지 가장 큰 이유는 무엇인지에 대해서 의견을 주시면 좋겠습니다.

발제하신 이성호 변호사님부터 의견 부탁드립니다.

◾이성호 : 발표문에서도 얘기했지만 결국은 손해배상이 제대로 되려면 권리자의 이익이나 아니면 침해자

의 이익, 아니면 합리적인 실시로 이게 증거에 의해서 특정이 돼야 되는데 결국 디스커버리제도도 없고 

지금 있는 자료제출명령 같은 것도 제대로 실행이 안 되니까 그와 같은 계산을 할 수가 없게 되고, 그

러다 보니 재판부에서 재량으로 인정하면서 많은 금액을 턱도 없이 인정하기도 어렵고 그런 것이 아닌

가 저는 그렇게 생각합니다.

◾좌장 : 증거 신청에 있어서 좀 더 적극적으로 재판부가 채택을 하고, 나아가서 손해배상을 조금 더 늘리

는 방향이 바람직하다는 의견을 주신 것으로 이해했습니다.

그러면 진보성 이슈가 사실은 무효 판단에서는 가장 큰 이슈인데요. 진보성 이슈에 있어서 무엇이 진보

한 발명인지, 무엇이 진보하지 않은 발명인지에 대해서 그 기준이 무엇인지가 가장 큰 문제가 되는 것 
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같습니다. 그래서 최성준 변호사님이 발제 의견을 주시면서 판단기준이 명확해야 된다고 의견을 주셨고,

그 기준의 하나로 고려해봐야 할 부분들을 여러 가지 주셨는데, 그중에서 우리나라 법원에서 가장 평가

하지 않는 부분이 2차적 고려사항, Second consideration이라는 부분을 진보상 판단에서 가장 고려하지 

않는 것 아닌가 싶습니다. 우리나라 법원은 2차적 고려사항은 보충적 고려사항에 지나지 않는다라고 하

고 있는데, 이 부분을 주의적 고려사항으로 바꾸는 부분에 대해서 의견이 어떠신지 발제자이신 최성준 

변호사님부터 의견 주시면 좋겠습니다.

◾최성준 : 제가 아까 말씀드렸던 부분은 사후적 고찰하고도 관련이 있고, 그다음에 2차적 고려사항이 말 

그대로 2차적이기 때문에 그게 주의적이 될 수는 없는 것이지만, 지금 우리나라 실무에서는 2차적 고려

사항은 굉장히 낮게 평가가 되고 있는 경향이 많은 것 같아서 그것을 고려해야 되고, 실무를 보면 저도 

옛날에 그랬습니다마는 침해 여부 또는 진보성 여부를 따질 때 구성을 먼저 대비하고 구성에 있어서 차

이가 별로 없으면 그 효과 부분은 그렇게 큰 설명을 안 하고 그냥 넘어가게 되는데, 그러다 보니까 구

성에 있어서의 차이가 진보성에 의해서 극복이 될 수 있는 것인지 없는 것인지가 효과하고는 별로 연결

이 잘 안 되는 부분이 있었습니다. 그래서 그런 2차적 고려사항이 단순히 상업적 성공이라든지 그런 2

차적 고려사항뿐만 아니고 기존의 효과하고도 밀접한 관련이 있는 것 같아서 그런 부분과 연결시켜서 

좀 더 심도 있는 검토가 있었으면 하는 생각입니다.

◾좌장 : 2차적 고려사항, 특히 대표적인 고려사항인 판매량 이런 것들이 객관적 기준임에는 틀림없는 것 

같은데 그것이 효과하고 연결해서 법원이 판단할 수 있다라는 의견을 주셨습니다. 권택수 변호사님, 2차

적 고려사항에 대한 판단 기준 어떻습니까?

◾권택수 : 진보성 판단은 저희들 특허 무효 판단할 때 제일 어려운 부분이고 할 때마다 참 자신 없는 부

분입니다. 제가 현직에 있을 때도 역시 마찬가지였고 나와서도 역시 대리인으로서 주장할 때도, 또 진보

성이 있다 없다 주장할 때도 보는 각도에 따라서 여러 가지 판단을 할 수가 있습니다마는, 저는 2차적 

고려사항이 미국에서 얘기하듯 5~6가지 미국에서 통상 하죠. 상업적 성공을 비롯해서 오랫동안 해결되

지 않은 과제, 타인의 실패, 라이선싱 전문가의 회의적 시각, 경쟁자의 모방 이런 것들을 주로 들고 있

습니다만, 저는 개인적으로 2차적 진보성 판단에서 고려할 사항 중에 가장 중요한 게, 실무에서 간과하

고 있는 게 오랫동안 해결되지 않은 과제 아닌가 싶습니다. 이게 사실은 어떤 면에서는 기술 개량에, 또 

통상의 기술자가 용이하게 도출하기 어려운 발명이라고 하는 점을 객관적으로 잘 나타낼 수 있는 지표

가 아닐까. 또 이건 입증도 비교적 용이하지 않을까라는 생각을 가지고 있고요. 또 상업적 성공이라는 

측면은 사실 별 의심 없이 저희가 인정합니다마는 사실 상업적 성공은 잘못하면 자칫 사후적 고찰로 넘

어갈 가능성도 있지 않으냐 그런 생각을 한편으로는 또 해봅니다. 이상입니다.

◾좌장 : 감사합니다. 권리범위확인심판과 침해소송이 중복되는 절차라는 의견을 최성준 변호사님 발표에

서 주셨습니다. 이 부분과 관련해서 사실 권리범위확인심판이라는 것이 예전에 배우기를 우리나라와 오

스트리아에만 존재하는 유일한 제도로 이해하고 있는데요. 과연 권리범위확인심판이라는 제도가 앞으로 

계속 존치돼야 되는지에 대해서는 계속적으로 의문이 제기되고 있는 것 같습니다. 그 부분에 대해서 한

상욱 변호사님 의견 주시기 바랍니다.

◾한상욱 : 대법원에서 입장이 나오고 그다음에 실무에서는 여전히 그래도 유용하지 않느냐 하는 의견도 
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있고, 저도 어찌 보면 소극적 권리범위확인심판 제기하고 그냥 합의가 되는 경우를 또 봤기 때문에 그

런 면도 있겠다 싶긴 하지만, 변호사 시각에서는 확인의 이익이라는 측면에서 봤을 때는 새로운 이슈는 

아니지만 문제가 있는 그런 제도라고 생각하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 심판이라는 것은 어찌 보

면 사법이라기보다는 행정적인 요소가 있기 때문에 또 심판까지는 그냥 유지해도 되는가 하는 생각도 

좀 있고, 그 부분은 제가 공부를 더 해보겠습니다.

◾좌장 : 이성호 변호사님, 권리범위확인심판의 기능을 인정할 수 있을지, 또는 그 제도의 존치에 대해서 

의견 있으시면 말씀 주십시오.

◾이성호 : 기본적으로는 우리나라만 있는 제도이고 소송으로까지 그렇게 할 필요가 있나, 폐지 내지 축소

하는 방향으로 가야 되지 않나 생각하는데, 특히 대법원에서 소극적 권리범위확인심판 중에서 그것도 

장래 실시 예정인 것에 대해서까지도 인정하는 부분에 대해서는 상당히 의문이 많습니다. 왜냐하면 확

인의 이익이라는 게 현재의 법적 불안을 해소하기 위해서 하는 건데 아직 실시하지도 않은 장래 실시할 

수 있다, 심지어는 몇 년 뒤에 할 수도 있다 이런 것까지도 대상으로 해서 청구할 수 있느냐. 그게 현존

하는 불안을 제거하는 데 필요한 건지, 일반적인 확인의 이익하고는 너무 좀 다른 것 같고요. 그 경우에 

결국은 청구인이 자기가 장래에 이렇게 실시할 예정이다 하면서 확인대상 발명을 특정하는데 거기에 바

보가 아닌 바에야 특허권자의 발명의 모든 요소를 완비해서 그걸 실시하겠다 이렇게 할 사람이 어디 있

겠습니까. 그러면 피청구인 입장에서는 100% 다 지는 거거든요. 그야말로 무익하게 끌려들어가서 시간

과 비용을 들여서 결국 재판에 지는 결과가 되는 부분이 있고. 이게 그러면 권리범위확인심판의 가장 

큰 순기능이 분쟁예방기능이라고 하는데, 사실 확인대상발명은 A라고 특정해놓고 그래서 이겼더라도 나

중에 실제 몇 년 후에 실시할 때는 B로 실시한다 그러면 그 B에 대해서는 그건 확인대상발명하고 다르

다 그러면서 특허 침해 여부가 문제되고 새로운 분쟁이 또 될 것이기 때문에 그건 분쟁예방기능도 전혀 

없다. 그런 측면에서 보면 적어도 장래 실시 예정인 소극적 권리범위확인심판 이것까지 인정하는 것은 

좀 지나친 것 아닌가 이렇게 생각됩니다.

◾좌장 : 의견 감사합니다.

마지막 주제로 넘어가서 한상욱 변호사님 발제에서 현재 시행 중인 국제재판부 사건 확대의 구체적 방

안은 영어 외에 다른 언어를 사용하고, 국제재판을 진행함에 있어서 상대방의 동의를 받지 않고도 국제

재판을 진행하자는 의견을 주셨습니다. 제안을 주신 것처럼 신청한 회사가 외국어로 변론을 하고 외국

어로 준비서면을 제출할 경우 신청인 회사는 굉장히 편리할 것 같습니다마는 상대방이 되는 한국 회사

는 동의를 하지 않았음에도 불구하고 법정에서 영어로 하는 변론을 반박해야 되고 영어로 나온 준비서

면을 반박해야 하는 어려움이 있습니다. 그러면 국제재판사건을 통해서 우리나라에서 특허재판을 하고

자 하는 외국 회사들이 늘어날 것으로는 짐작되는데 국제재판사건을 직면하게 되는 한국 회사로서는 어

떠한 이점이 있을지 그 부분에 말씀 부탁드립니다.

◾한상욱 : 번역 문제는 제가 이거 가지고 나왔습니다. 대법원 ｢국제재판부 설치·운영에 관한 규칙｣ 4조를 

보면 “통·번역 업무를 수행하기 위해서 통·번역센터를 설치할 수 있다.” 이렇게 돼서 지금 우리 국제재

판부 사건 몇 건 했지만 동시통역 서비스는 법원에서 다 제공을 했고, 번역서비스도 법원에서 제공을 

못 할 바 아니다 이렇게 저는 생각을 하고 있습니다. 저도 물론 피고대리도 많이 하고, 항상 외국회사 

원고대리만 하는 것은 전혀 아닙니다. 피고대리도 많이 하고 피고의 입장도 충분히 고려돼야 되는데, 소
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송에서 원고와 피고를 다 만족시키는 절차적인 정의라는 것은 없지 않나. 빠르게 하려고 그러면 원고는 

해피하더라도, 또 원고가 꼭 해피한가, 빨리 질 수도 있는 거니까. 그래서 저는 외국 법정, 특히 미국 법

정 갔을 때 제일 인상적인 말 중에 하나가 판사님들이 ‘My Court’라는 표현을 쓰는 겁니다. My Court

에서는 내가 왕이다 하는 콘셉트. 그래서 이거는 대한민국 법정이고 대한민국 법정에서 정하는 룰대로 

하는 것이다 하면 되는 거 아닌가. 그러면 사실 피고도 좋고 원고도 좋고 절차적으로 뭐든 그리고 결과

도 좋고 이런 건 있을 수 없기 때문에 그것보다 더 큰 가치가 있다면 어느 정도의 불만은 또 우리가 안

고 가야 되는 거 아닌가 그렇게 생각합니다.

◾좌장 : 감사합니다. 사실은 질의하고 싶은 사항이 훨씬 많습니다마는 타임키퍼로서 제 역할이 있기 때문

에 여기서 아쉬운 세션을 마치도록 하겠습니다. 충실하게 준비해 주신 네 분 연사분들께 격려의 박수 

부탁드립니다.
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SESSION 5
인공지능 분야의 지식재산권 최신 이슈, 재판에서의 인공지능 활용

◾사회자(한지윤) : 콘퍼런스의 마지막 세션인 5세션을 시작하도록 하겠습니다.

5세션은 최근 급부상하고 있는 인공지능에 관한 것입니다. 사법정책연구원의 이규홍 수석연구위원께서 

<인공지능 분야의 지식재산권 최신 이슈와 재판에서의 인공지능 활용>을 주제로 5세션을 이끌어 주시

겠습니다.

◾좌장 : 방금 소개받은 사법정책연구원의 이규홍입니다. 한국말로 시원섭섭하다는 말이 있습니다. 굉장히 

번역하기 어려운 말일 텐데, 어제부터 조금 전까지 굉장히 심도 깊은 주제에 대해서 정말 열띠게 논의

가 있었고 계속 시간이 지연되면서 논의가 이루어져온 것 같습니다.

저 개인적으로 사법정책연구원에 대해서 잠시 말씀을 안 드릴 수가 없습니다. JPRI라고 약칭되는 곳인

데요. 이곳은 미국 FJC가 교육과 연구기능을 같이 하는 거와 달리 한국에서 연구기능에 집중하기 위해

서 10년 전에 설립한 대법원 산하 연구원이 되겠습니다. 교육은 사법연수원에서 하고 저희는 연구만 하

는데, 연구원의 구성은 약 10명의 전문직 박사들과 파견 나오고 겸임으로 와 있는 판사들 10명이 사법

부의 중장기과제에 대해서 보고서를 작성하고 있습니다. 지금까지 10년 동안 약 180건 정도의 중장기 

보고서 권당 200~300페이지쯤 되는 보고서를 작성해서 정책연구를 하는 곳이라는 것을 말씀드립니다.

또 한 가지는 올해가 10주년이고, 저도 2018년부터 4년간 특허법원에 근무를 했었습니다. 저도 10년간 

이 콘퍼런스에 개근을 했는데, 그중에 특히 기억나는 게 2020년, 21년 코로나19에도 불구하고 저희는 어

떻게 운도 좋았습니다만 계속 그치지 않고 진행을 했던 것이 굉장히 기억이 납니다. 그때 Kent A.

JORDAN 판사님께서 2020년에 ZOOM으로 참여해 주셨고 Richard MEADE 판사님도 제가 알기로는 

2021년인가에 ZOOM으로 참여하셨는데, 아마 시간대가 안 맞아서 굉장히 고생하셨던 걸로 생각이 되고 

다시 한 번 감사드립니다. 두 가지 말씀을 드렸고요.

오늘 다루게 되는 AI와 관련해서 네 분의 저명한 연사를 모시고 같이 진행을 하게 됐습니다. 우선 소개

를 시켜드려야 되겠습니다.

Jorn FEDDERSEN 독일 연방일반법원 판사님이십니다.

Kiyo A. MATSUMOTO 미국 연방뉴욕동부지방법원 판사님이십니다.

그리고 한국에서 두 분 판사님이 참여하십니다. 두 파트를 맡아서 한 파트씩 담당하게 됐는데요. 우선 

IP 분야를 맡은 손영언 대구지방법원 안동지원 부장판사님이십니다. 제가 특허법원에 있을 때 같은 재

판부를 이루어 일을 했던 분이고, 펜실베이니아대학 로스쿨에서 석사 LLM도 취득한 바 있습니다.

그리고 지금 특허법원에 계신 권보원 판사님을 소개합니다. 프로필에서 보시다시피 굉장히 다양한 공부

좌장 이규홍 - 사법정책연구원 수석연구위원

패널
Jorn FEDDERSEN - 독일 연방일반법원 판사 

Kiyo A. MATSUMOTO    - 미국 연방뉴욕동부지방법원 판사

손영언 - 대구지방법원 안동지원 부장판사

권보원 - 특허법원 판사
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를 하고 미국 조지워싱턴로스쿨에서 LLM을 한 경력이 있습니다.

오늘 말씀드릴 부분이 AI입니다. 모든 세미나에서 AI는 빠뜨리지 않는 주제이기도 합니다. 너무나 중요

하다고 생각되고 있음에도 불구하고 굉장히 발전이 빠른 속도로 이루어지고 있어서 일주일 뒤를 예상할 

수 없는 정도의 그런 스피드로 발전이 되고 있는 것으로 압니다. 그만큼 법적 쟁점이 다 무르익거나 사

안이 존재하거나 그렇게 많지는 않고, 미국에서만 저작권 1심 소송이 진행되고 있는 수준 그 정도에 있

는 것이 주제가 되겠습니다. 이러한 점에서는 앞 세션이 이미 많이 누적된 실무례와 각국의 관행과 법

적 제도의 문제로 논의할 게 참 많았는데 이번 세션은 성격이 상이한 게 실무 논의를 지금 가져갈 수는 

없는 그런 상황이라고 생각합니다. 이 세션이 가장 마지막에 있는 것도 차후 콘퍼런스에서는 아마 제일 

앞에 나올지도 모른다고 생각됩니다만 그런 면에서 미래를 바라보고 제일 마지막에 배치가 된 것이라고 

저는 생각합니다. 하지만 말씀드린 것처럼 이게 실무에서는 대형 로펌에서는 오히려 이것을 사용하면 

정보가 외부에 유출될까 봐 두려워하기도 하고, 제가 아는 작은 로펌에서는 주니어변호사들이 이미 굉

장히 많이 사용하고 있는, 거의 절대적 지위를 점해가고 있는 것으로 알고 있습니다. 사법연수 콘퍼런스

에서는 ‘법조인에게 지나친 AI에 대한 의존을 어떻게 예방하느냐 이 문제를 가르쳐야 되지 않느냐’라는 

말까지 나오는 상황입니다.

참고로 지금 이 시점은 제가 들은 바로는 지금 세상이 굉장히 극단적으로 흘러가고 혼란이 많고 이런 

것 중에 하나에 대해서 SNS를 원인으로 드는 사람도 있습니다. SNS가 가짜뉴스를 너무 많이 퍼뜨린다,

사람들이 극단화된다, 중도가 없어진다 이런 얘기가 있는데 그것은 모두 다 알고리즘에 따라서 가는 거

라고 많이 설명이 됩니다. 이 부분에 대해서는 SNS에 대한 초기부터의 규제가 실패했기 때문이라는 설

명도 있는 것으로 봤을 때 AI에 대해서는 지금 초기 단계에 엄청나게 떠오를 단계인데 지금부터, 딱히 

규제라는 말이 부담스러우면 뭔가 이것에 대한 실체 파악이 필요하지 않은가 생각됩니다.

그래서 오늘 논의는 두 가지 부분이 되겠습니다. AI하고 IP Rights 논의를 파트1에서 하고, 파트2에서는 

보다 일반적으로 재판에서의 AI의 활용을 논의해 볼까 합니다. 이 부분은 프로그램북에 영문으로는 416

페이지, 한글로는 512페이지부터 우리 연사들이 작성해서 제출해주신 글들이 있습니다. 그 부분은 나중

에 참조하시면 될 것 같습니다.

세션5를 운영하는 방식에 대해서 저희가 내부적으로 여러 가지로 고민을 많이 했습니다. 그런데 초반에 

말씀드린 것처럼 이게 굉장히 구체적인 사건화가 돼 있지 않고 굉장히 브레이크가 많은 질문들이고 뭔

가 상상력을 발휘해서 서로 논의를 끌어가야 되고 미리 대비를 해야 된다는 그런 의미가 강하기 때문에 

제가 파트1과 파트2의 개략적인 질문을 쭉 설명을 드리고 나서 독일, 미국, 한국 순서로 각각 15분에서 

20분 정도 설명을 해주시는 걸로 그렇게 진행을 한 뒤에 마지막에 전체적으로 Q&A 때 또 궁금하신 부

분들 설명을 들을까 생각합니다.

참고로 조금 전 세션에서 최성준 변호사님께서 AI에 대해서 언급해 주신 부분도 상당히 인상적이었습니

다. 한 말씀만 딱 요약해 드리면 진보성 판단에 있어서 최 변호사님 말씀은 AI 때문에 통상의 기술자의 

기술 분야가 애매해진다. 그래서 이 부분을 고려해야 되는데 아직은 포지타에서 모지타로 넘어가는 건 

아니지 않는가라고 말씀하시는 것 같습니다. 한마디로 말하면 제 생각에는 과도기에 있는 것이라고 생

각돼서 저희 논의가 더 할 것이 많은 것으로 생각됩니다.

제가 말씀이 좀 깁니다만 부득이한 면이 있다는 점을 말씀드리고요.

질문을 제가 간략하게 설명을 드리겠습니다. 우선 저희가 만든 질문 첫 번째는 IP 케이시스, 이것은 저

작권을 제외한 특허하고 상표법하고 디자인의 문제에 있어서 각국에서 학습과정에서 발생되는 지식재산

권 관련 AI 문제들이 있으면 소개해 주십사 하는 질문이었습니다.

두 번째 질문은 저작권 침해가 문제되는 경우 지금 진행되는 사례가 있는지 문의를 드렸고요. 그리고 
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이 부분에 있어서 fair use, 공정이용조항이나 공정이용과 관련된 사안이 있는지에 대해서도 문의를 드

렸습니다. 또 저작권에 관련돼서, 사실 AI와 지적재산권은 저작권에서 굉장히 많은 문제가 되고 있기 때

문에 이 해결을 위한 방안으로서 Text·Data Mining (TDM) 구체적으로 이러한 AI 활동을 면책시켜주는 

조항의 존재가 있는지에 대해서도 문의를 드렸고, 또 ‘유상’으로 법정사용권이 논의되고 있는지도 문의

를 드린 바 있습니다. 그리고 만일에 로열티를 지급한다면 이게 통상의 로열티와 같은 관점으로 가야 

될지 아니면 좀 다르게 가야 될지에 대해서도 질의를 드렸습니다. 이 부분 질의가 사실은 다 현재 벌어

지고 있지는 않고 이 부분이 상상을 해서, 상정을 해서 이럴 수가 있겠다라고 해서 미리 논의를 한번 

해보자는 취지의 질문이었음을 알아주셨으면 되겠습니다. 마지막으로는 인공지능을 활용해서 도출한 결

과물 또는 인공지능 자체의 생성물 이런 것에 저작권을 부여할 수 있는지의 문제, 혹시 사례가 있으면 

그 사례를 소개해 주시기를 바라는 그러한 그 질문을 만들었습니다. 관련된 사례가 있는지와 그리고 면

책의 문제가 주된 쟁점이 될 것으로 보입니다. 이와 관련하여 말씀드린 바와 같이 독일의 Jorn

FEDDERSEN 판사님부터 독일의 현재 상황에 대해서 설명해 주시길 부탁드립니다.

◾Jorn FEDDERSEN : 굉장히 인트로를 잘 해주신 것 같습니다. 이 패널 세션은 굉장히 어려운 부분들이 

많이 있습니다. 첫 번째로는 아까도 그랬던 것 같은데, 사실 이런 AI에 대한 기술적인 지식을 제가 가지

고 있지 않다는 것이 참으로 문제입니다. 하지만 손 판사님 그리고 권 판사님께서 굉장히 많은 지식을 

가지고 있는 것으로 알기 때문에 여기에서 많은 도움을 받을 수 있을 거라고 생각됩니다.

그리고 두 번째로 좀 어려운 부분은 사실 독일이라든지 아니면 유럽에는 케이스가 아직 없어요, 판례가 

아직 없습니다. 그게 어려운 점입니다. 그렇다 보니 미국에서 어떤 결과가 나올지 굉장히 기다리고 있습

니다. Kiyo A. MATSUMOTO 판사님께서 여기에 대해서 판례를 소개해 주실 수 있지 않을까 하는 큰 

기대가 있습니다. 먼저 감사드린다는 말씀 드리고 싶고요.

저희의 이런 어려움을 극복할 수 있도록 잘 준비를 해주셨는데, 제가 말씀드리고 싶은 것은 제가 답변

을 드리는 과정에서 약간 여러 가지 가정들을 좀 넣었다는 것입니다. 하지만 이것은 가정해보는 것에 

불과하긴 합니다. AI와 관련된 질문들 그리고 특허, 디자인, 상표권, 저작권과 관련된 질문들 같은 경우

는 여전히 많이 열려 있는 상태고 답이 다 나와 있지 않은 상태입니다. 그렇기 때문에 조금 단계적으로 

답을 찾아나가야 되고 건별로 봐야 되는 사안이라고 생각합니다. 그런데 굉장히 넓은 분야입니다. 그렇

다 보니까 토픽도 정말 넓게 다양하게 존재합니다. 그래서 제가 답변을 드릴 때는 이미 현실화된 것들,

일단 규제에 관련해서는 이 부분에 대해서 집중해서 말씀드리려고 합니다. 지금 현재 상황에서 확실하

게 나와 있는 것들을 기반으로 말씀을 드리고 싶습니다.

그리고 AI에 대한 EU의 규제가 어떻게 진행되고 있는지, 그리고 여기에서 저작권 관련된 이슈들과 어

떻게 영향이 있는지에 대해서 지금 현재 있는 것들 관련해서 말씀을 많이 드리려고 합니다. 이후에 이

와 관련해서 질문이 있으시면 언제든지 말씀해 주시기 바랍니다. 그리고 프로그램북에 제가 답변 드린 

부분도 있는데 이와 관련해서도 질문 있으시면 언제든지 해주시면 감사하겠습니다.

우리 다 관료주의는 싫어하잖아요. 하지만 EU에서는 굉장히 규제를 좋아합니다. 그리고 EU 규제가 새

로운 AI에 대해서 논의가 되고 있는데, 이에 대해서 굉장히 규제를 좋아한다고 볼 수 있을 것 같습니다.

이런 입법 프레임에 대해서 말씀드리기 전에 EU의 저작권법에 대해서 먼저 말씀드리는 것이 좋을 것 

같습니다. 그렇게 해야지 전체적인 구조가 이해가 되니까요. AI 규제 같은 경우에는 저작권 규제와는 전

혀 다릅니다. 지금 입법이 거의 막바지에 와 있는 것으로 알고 있는데요. 그리고 상당히 불분명한 부분

도 있는데, 저작권과 관련된 문언들이 여기에 들어 있지만 그럼에도 AI와 관련된 규제가 결국은 저작권

의 내용이 완전히 핵심적인 부분으로 들어가 있지는 않습니다. 그렇기 때문에 몇 가지 유럽의 저작권법
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에 대해서 설명을 먼저 드리면 이해에 도움이 될 것 같습니다.

이 분야 같은 경우에는 EU의 지침들로 인해서 많은 조화가 이루어진 부분이라고 볼 수가 있습니다.

Infosec Directive, 이것은 저작권과 관련되어 있는 권한에 대한 ‘정보화사회지침’이라고 부르고 있는데,

이게 어떤 의미를 가지느냐를 생각해보면 조정을 해야 하는 범위가 점점 더 넓어지고 있습니다. 유럽 

사법재판부 기준에서 그렇게 되고 있습니다. 예를 들어 저작물에 대한 보호라든지 이런 부분 같은 경우

에는 상당히 조정이 많이 되어 있습니다. 그리고 특정한 저작권과 관련되어 있는 법률에 있어서도 많은 

조정이 있었습니다.

정보화사회지침 제3 내지 4조를 보면 “유럽연합 회원국들은 저작자의 독점적 권리를 대중과의 커뮤니케

이션 배포와 관련하여 규정해야 한다”고 되어 있습니다. 그리고 여기에는 실연자 등의 관련 권리가 포

함되어 있습니다. 이 지침 5조에 보면 특정 사용에 대해서는 이런 독점적 권한이 적용되지 않는 것으로 

되어 있습니다. 보시다시피 그렇게 넓은 공정 사용에 대한 조항이 미국처럼 있지는 않습니다. 굉장히 구

체적인 사안을 예외로 지정해 놨습니다. 그래서 아주 좁게 예외사항을 규정하고 있습니다.

이중에 몇 가지를 말씀드리면, 예를 들어 부수적이거나 일시적인 복제 행위 같은 경우에는 저작권 보호

에서 예외되고 있습니다. 그리고 사적 용도로 비상업적인 목적으로 하는 복제라면 이것도 예외가 적용

됩니다. 물론 권한을 가지고 있는 권리자에게 합당한 보상이 제공된다는 전제가 여기에는 깔려 있습니

다. 유럽에서는 이런 저작권과 관련되어 있는 협회에서 로열티들이 지급되고 있기 때문에 이러한 것이 

성립되는 것입니다.

여기서 질문을 좀 던져야 될 텐데요. 이런 보호되는 저작물이 AI로 사용되면 여기에 대해서 로열티는 

어떻게 사용이 될 수 있을 것인가를 볼 필요가 있습니다. 예를 들어 캐리커처라든지 패러디라든지 이런 

것들을 위해서 AI로 활용이 된다라고 한다면 AI에서 유머를 좀 배운다면 이 부분에서 좀 더 많은 사용

이 될 수가 있겠는데요. 그런 경우에도 이러한 예외가 적용될 수 있습니다. 하지만 이렇게 사용되는 것

이 정당한 권한자의 권익을 특별히 침해하지 않는다, 충돌하지 않는다고 한다면 이것은 예외에 들어가

게 되어 있습니다.

하나 더 그 예외를 설명 드려야 될 것 같은데, 매우 중요한 부분을 하나 더 말씀드려야 될 것 같은데요.

Text·Data Mining과 관련된 예외가 있습니다. 이 예외 같은 경우에는 여러 예외들에 포함이 새롭게 됐

는데, 이게 디지털 싱글 마켓 디렉티브라고 하는 2019년에 지침에 의해서 추가된 그런 예외사항입니다.

TDM, Text·Data Mining 같은 경우에는 복제와 추출이 필요한 만큼 유지가 될 수 있다고 되어 있습니

다. 그리고 이러한 저작물의 사용이 명시적으로 이 권리자에 의해서 유보되지 않은 경우에 한해서 예외

가 적용된다고 되어 있습니다. 예를 들어 읽을 수 있는 방식으로 되어 있거나 혹은 이러한 콘텐츠가 온

라인으로 접속이 가능한 경우가 여기에 포함된다고 되어 있습니다. 그래서 이게 굉장히 중요한 조건으

로 되어 있고요. 예를 들어서 권한자라고 한다면 이러한 권리유보에 대한 내용을 표시해 놓는 것이 매

우 중요하다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 연구재단 혹은 기관에서 만드는 이런 재생이라든지 추출에 

대해서도 예외가 적용이 됩니다. 이게 어떻게 불리냐면 텍스트·데이터 마이닝에 관련되어 있는 배제라

는 이름으로 불립니다. 이것이 결국은 AI가 어떤 식으로 돌아가는지와도 연결되어 있다고 볼 수 있습니

다.

이제 ‘2024/1689 AI 인공지능법’이라고 하는 것에 대해서 말씀을 드리고 싶습니다. 이것은 저작권법은 

아니고, 제품의 안전성과 관련되어 있는 접근법을 적용한 것입니다. 이것은 “높은 수준의 보건, 안전, 기

본권 보호를 보장하면서 유럽연합의 가치를 바탕으로 회원국 간에 AI 시스템의 개발, 시장 출시, 서비스 

제공, 사용을 중심으로 한 통일된 법적 체계를 수립해서 내부 시장 기능을 개선”하는 것을 목적으로 하

고 있습니다. 인공지능법은 2024년에 발효됐고 적용은 2026년부터 될 것입니다. 그래서 한 2년 정도 적
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용이 되는 것까지 시간이 남았다고 볼 수가 있겠습니다. 그때까지 이런 내용들을 잘 숙지해야겠죠. 그리

고 이런 범용 인공지능 모델에 대한 적용, 그리고 저작권과 관련된 맥락에서 적용이 되는 것은 내년부

터 시작될 예정입니다.

인공지능법의 내용에 대해서 말씀드리고 싶은데요. 우선 이 인공지능법은 특정한 인공지능 사용 행위를 

규제하고 있습니다. 몇 가지 말씀드리겠습니다. 예를 들어 사람의 잠재의식에 작용하는 기술이 들어갈 

것이고, 의도적으로 조작하거나 기만하는 기법이 규제가 됩니다. 그리고 정보에 입각한 결정을 내리는 

사람의 능력을 손상시키는 행위도 규제가 됩니다. EU 소비자보호법의 정신에 따르고 있습니다. 그리고 

이 내용이 인공지능법에도 들어가게 된 것이죠.

그리고 두 번째로 제한되는 것이 자연인 혹은 특정 그룹의 취약성을 악용하는 행위 또한 제한되고 있습

니다. 특정한 경제적 나이, 장애, 사회적 상황 등으로 인해서 야기된 그런 취약성을 악용해서는 안 됩니

다. 그리고 자연인의 프로파일링 정보 또는 성격적 특징이나 특성 평가에만 기반하여 자연인이 범죄를 

저지를 행위의 위험성 같은 것을 평가하는 것, 그러니까 프로파일링은 막고 있습니다. 또 제한되는 것이 

대상을 특정하지 않고 얼굴 이미지를 수집해서 얼굴 인식 데이터베이스를 생성하거나 확장하는 행위 또

한 제한되고 있습니다. 이런 것들이 아주 중요하게 생각되고 있는 제한 사항들이라고 볼 수가 있고요.

그리고 다른 목적들에 대해서도 말씀드리겠습니다. 다른 목적은 AI 시스템이지만 고위험인 인공지능 시

스템을 규제하는 것입니다. AI 중에 고위험한 부분이 뭐냐라고 한다면 생체인식이라든지 주요 기반시설

이라든지 교육, 고용, 필수 서비스, 이주, 사법 행정 및 민주주의 절차 등이 연결되어 있는 시스템이라고 

보겠습니다. 이런 부분에 있어서도 제한이 있어야 될 것이고요. 그리고 투명성과 관련된 요건들이 있습

니다. 예를 들어 제가 핫라인에 전화를 해서 상대 쪽 받는 사람이 자연인이 아니라 AI 기반의 컴퓨터 

시스템이라고 한다면 대화를 나누고 있는 것이 사람이 아니다라는 것은 미리 고지가 돼야 됩니다.

그리고 이런 인공지능법 같은 경우에는 새로운 권한을 만들어내고 있는데, 바로 인공지능사무국이라고 

하는 것을 신설하는 내용도 담고 있습니다. 여기에서는 독점적인 권한을 가지고 감독·집행을 할 수 있

도록 되어 있습니다. 사적인 집행이 금지되는 것입니다. 지금으로서는 그렇다는 겁니다. 지금은 행정법

상으로 존재하는 거라고 볼 수 있고, 인공지능사무국의 요청을 불이행하면 매출 총액의 3% 이하 또는 

1500만 유로 중 높은 금액으로 벌금이 부과됩니다. 어느 정도 규모인지 알고 들으면 느낌이 오시죠? 이

게 범용 인공지능 모델에 한해서만 적용된다는 것도 말씀드립니다. AI 모델이고 굉장히 넓은 범위의 테

스크들을 할 수 있고 이것이 어느 시장에 있는지와는 무관하게 이런 일들을 할 수 있는 그런 내용들이 

함께 들어가 있습니다.

그렇지만 이것이 프로토타이핑이라든지 R&D와 관련된 것으로 시장에 나오기 전에 활용되는 경우에는 

이것은 다른 내용으로 관리가 될 것입니다. 이런 정도 느낌으로 AI가 현재 유럽 시장에서 자리매김하고 

있다는 것을 들으시면 아실 것입니다. 그래서 범용 AI모델의 공급자 같은 경우에는 저작권과 관련되어 

있는 EU법을 따라야 하는데요. 하지만 인공지능법은 실제로 이런 의미를 바로 규제하지는 않습니다. 어

떤 공급사 같은 경우에는 비공식적인 규제를 통해서 이러한 요건을 지킬 수 있습니다.

여기까지 말씀드리고 저작권과 관련 효과에 좀 더 말씀드리도록 하겠습니다. 하지만 여기서 말씀드리고 

싶은 내용은 그냥 저의 개인적인 생각이고, 동료 판사들의 의견을 완전히 대변하는 것은 아니라는 말씀

을 드리고 싶은데요. 저작권이 인공지능에 어떤 영향을 미치는지 잠정적 평가를 말씀드리고 싶습니다.

인공지능 학습을 위해서 저작권 보호를 받는 자료를 복제하는 행위는 아마도 데이터 마이닝 예외 조치

에 따라서 허용될 수 있을 거라고 생각됩니다. 디지털 싱글 마켓 액트 전에는 어떻게 인공지능을 볼 것

인지 그리고 보호된 정보에 대해서 어떻게 볼 것인지에 대해서 명확하지 않은 부분이 있었습니다. 하지

만 싱글 마켓 액트가 나오고 나서는 앞서 말씀드렸다시피 이런 데이터 마이닝과 관련되어 있는 예외가 
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제한되고 있습니다. 그리고 인공지능법이 데이터 마이닝에 대한 예외 조항에 대해서 언급을 하면서 이

게 가능한 툴이 된다고 얘기하고 있습니다. 그렇기 때문에 이런 예외가 지금 이 시점에서는 적용이 가

능하다고 생각됩니다.

그리고 명령어를 입력해야 인공지능에서 결과가 나오잖아요. 그러니까 저작권의 보호를 받는 자료를 이

런 명령어를 입력할 때는 사용을 할 수가 있습니다. 이게 아무래도 복제와 관련해서 상당히 트렌드인 

것 같아서 여기서 약간의 예외가 또 적용될 거라고 생각합니다.

그리고 좀 더 민감한 부분으로 넘어가야 될 텐데, 이런 산출물에 대한 저작권 보호도 상당히 중요한 토

픽일 것입니다. 이 부분이 어쩌면 우리 저작물과 관련해서 얘기해볼 부분이 있을 거라고 생각되는데요.

만약에 유저가 이런 사용에 대한 권한이 없다면 이런 복제 같은 경우는 허용이 될 것입니다. 하지만 이 

복제가 일시적인 복제 행위에 대한 면제는 적용이 되지 않습니다. 그리고 텍스트·데이터 마이닝에 대한 

예외 조치 같은 경우에는 인공지능학습에만 적용될 거라고 생각됩니다. 그리고 이것은 부수적인 포함이

라기보다는 결국 이것이 결과가 나오기 위해서는 완전히 중요한 부분이잖아요. 그래서 인용 같은 경우

에 그리고 소스가 무엇인지에 대해서 명확하게 알 수 있도록 하는 것이 필요합니다. 그리고 캐리커처,

패러디, 모방 목적의 사용에 대한 예외 조치가 이러한 자료를 생성하는 인공지능에 적용될 수가 있습니

다. 그리고 사적 사용에 대한 예외가 적용될 수 있으리라고 생각됩니다.

그런데 이 저작권자가 자신의 저작물에 대해서 어느 정도 보상이 있어야 하는 것이 아니냐라는 질문이 

있을 텐데, 여기에 대해서는 인공지능법에서 명확한 답이 내려져 있지는 않습니다. 그렇기 때문에 지금 

현재 입법가들이 논의하고 있는 것이고, 다만 이런 것은 옵션으로 조금 고려가 되고 있는 상황입니다.

이 부분은 유럽에서 논의가 늘어나고 있는 추세라고 볼 수가 있습니다.

그러면 운영자의 의무는 무엇일까요? 말씀드린 것처럼 인공지능법에 따르면 인공지능 운영자가 명확하

게 유럽연합법을 준수하도록 하고 있고요. 그리고 여기에서 여러 가지 질문이 나오게 됩니다. 제가 적어 

놓기도 했습니다. 복제의 장소 같은 경우에는 어떻게 될 것이냐. 지금 저작권법상으로 봤을 때는 이런 

territoriality가 굉장히 중요하게 고려가 되는데, 이것이 인공지능에서도 동일하게 적용이 돼야 될 것이

냐 하는 부분입니다. 예를 들어 AI가 유럽에서 사용이 된다면 실제 복제가 다른 곳에서 일어났다고 하

더라도 어떻게 이것을 규율할 것인가에 대한 문제가 남아 있습니다.

학습하는 단계에서는 사실 운영자 입장에서는 이런 트레이닝에 어떤 콘텐츠가 사용이 되는지에 대해서 

명확하게 상세한 요약정보를 제공해야 됩니다. 이러한 내용이 있어야만 어떤 내용이 머신에 들어갔는지

를 알 수가 있고요. 내 특정한 저작물이 인용되었다 이런 것을 명확하게 다 하시기는 어려울 수 있겠습

니다만 어떤 데이터베이스가 사용이 되었는지와 같은 것들은 명기할 수 있을 거라고 생각합니다. 그리

고 이것을 실제로 실행하는 단계에서는 당연히 운영자들은 유럽연합법을 따라야 하는 의무가 있고요.

또 다른 IP 법률과 관련된 부분에서도 볼 수 있겠습니다마는 만약에 부적절한 부분이 있다고 한다면 이

것을 내리는 것에 대한 고지를 하는 내용도 포함되어 있습니다.

제가 여기까지 말씀드릴 수 있을 것 같고, 이후에 또 얘기 나누는 것에 대해서 큰 기대를 가지고 있겠

습니다. 감사합니다.

◾좌장 : 저작권 문제는 특허법원에서 저작권 문제도 같이 다루면 좋았겠습니다마는 그동안 별로 못 다뤘

던 문제인데 이번에 처음 다루게 됐고, 유럽 저작권 관련 법규는 아시다시피 레귤레이션, 디렉티브 등이 

있고 또 굉장히 누적이 많이 돼 있고요. 또 EU AI 액트가 일부 여기 범용성 AI에 대해서 규율을 하고 

있기 때문에 상당히 복잡하게 돼 있는 것으로 보입니다. 이것은 나름대로 설명해 주셨고 앞으로 또 연

구가 되어야 될 것으로 보입니다.
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바로 이어서 Kiyo A. MATSUMOTO 판사님께서 현재 미국의 상황에 대해서 설명해 주시겠습니다.

◾Kiyo A. MATSUMOTO : EU와 달리 미국은 적절하게 AI를 사용하는 대한 법 제정이 필요한데요. 그

래서 법원은 어떻게 보면 선두에 서서 급진하게 새로 등장한 기술을 어떻게 정해야 하는지에 대해서 대

응을 하고 있는데요. 그래서 특허라든지 상표, 저작권법의 기본적인 원리와 관련된 판례들을 많이 참고

를 합니다.

책자를 보시면 제가 여러 판례를 정리한 것도 있는데요. ‘Thaler - Vidal’ 케이스는 자연인만이 특허권자

가 될 수 있다고 얘기하고 있습니다. 스티븐 테일러라는 사람이 DABUS라는, Device for the

Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience의 약자인데, 그것을 AR발명자로 등록하려고 했지만 

미국의 특허청이 이를 거부하였습니다. 왜냐하면 자연인만이 발명자로 지정될 수 있다라고 얘기했기 때

문이죠. 그래서 순회항소법원도 이를 인정했고 대법원까지 그렇게 되었습니다.

특허권에서 저작권으로 넘어가 보면 ‘Naruto - Slater’ 건에서도 법원이 인간만이 저작권법에 의해 저자

로 인정될 수 있다고 판시하고 있습니다.

그런데 AI가 비인간으로서 여러 가지를 만들잖아요. 그런데 현재로서는 인간이 아닌 크리에이터는 저작

권을 가질 수 없다는 거죠.

그런데 마지막으로 ‘Perry - Shein Distrib. Corp.’ 사건 같은 경우에는 디자이너들이 온라인 패션 소매업

자에 대해 소송을 걸었습니다. 왜냐하면 인터넷에서 패션 디자인을 알고리즘으로 가져다가 쓴 거죠. 그

래서 디자이너의 작업물 그대로 사용하면서 제품들을 만들어냈기 때문입니다. 이건 아직 discovery 단계

이기는 하고요. 이 건 같은 경우에는 현재 각하소송이 들어와서 지켜보고 있습니다.

그다음에 ChatGPT는 OpenAI가 22년 말에 만들었죠. 그 덕분에 많은 소송이 제기되기도 했습니다. 생

성형 AI는 여러 가지 데이터들을 취합해서 스스로 학습을 하는데, 그래서 AI가 학습하고 교육을 받으면

서 저작권이 침해됐다는 주장이 있어서 소송들이 제기된 것인데요. 우선적으로 봤을 때는 일단 AI 교육

데이터와 정보취합과 관련해서 보면 이런 AI가 만들어내는 아웃풋들은 교육을 받을 때 기존의 데이터를 

사용하고 있고 이것에 대해서 법원은 어떻게 판단해야 하는지 고심하고 있습니다. 그래서 IP적으로 볼 

때도 있고, 또 보안과 개인정보보호 문제로 보는 경우도 있습니다. 또 이미지를 사용하여 소송이 걸린 

경우가 있었는데요. Stability AI가 이미지 모델들을 가지고 교육을 하는데 저작권이 있는 Getty Images

의 카테고리에서 이미지를 검색해서 승인을 받지 않고 교육용으로 사용했기 때문이죠. 이 소송은 구두

심리로 여기에 대해서 변론하겠다고 하는데 댈러웨이로 이송돼서 아직도 진행 중이라고 할 수가 있고,

구두심리도 현재 진행 중인 것으로 알고 있습니다.

그다음에 텍스트 베이스로 보면 여러 작가들이 오픈AI를 상대로 소송을 걸었습니다. 왜냐하면 자기들이 

쓴 책자 문언을 사용해서 ChatGPT나 다른 AI를 학습시켰다는 것이죠. 어떤 것을 요약해서 텍스트를 생

성해내서 저작권이 있는 작품을 그대로 따라하는 것은 침해라고 주장했는데 아직도 디스커버리 단계에 

있습니다.

최근에는 뉴욕타임스가 오픈AI와 마이크로소프트를 상대로 소송을 제기했는데, 오픈AI가 뉴욕타임즈의 

실제 기사를 허락 없이 훈련용 데이터셋에 사용한 사실이 쟁점이 되었습니다. 프롬프트에 대답하는 방

식을 학습시키기 위해 뉴욕타임스가 저작권을 갖고 있는 기사 내용을 사용했다는 것입니다.

또 다른 케이스는 음악과 관련된 건이 있습니다. Anthropic이 저작권이 있는 음악을 허가받지 않고 AI

기반 대화형 인터페이스 모델인 ‘Claude’를 학습시키기 위해 수십억 개의 문자들을 갖다 썼다는 것입니

다. 그런데 AI 쪽에서는 복합적인 리스닝과 창의성을 추가해서 인간의 인지처럼 사용했기 때문에 그대

로 갖다 쓰지는 않았다는 것입니다. 물론 원고는 이에 대해서 동의하지 않았고, 그러면서 Claude가 음
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악을 제공하라는 프롬프트를 입력하면 수백만 건의 가사를 그대로 가져와서 거의 동일한 가사의 복제본

을 생성했다고 주장했습니다. 현재 디스커버리 단계로 연방테네시중부지방법원에서 연방캘리포니아북부

지방법원으로 이송되었습니다. 책자에 보시면 그런 케이스들이 정리돼 있습니다.

그리고 1976년에 제작된 저작권법에 따라 ‘공정이용’에 해당하는지 판단할 때 네 가지 요소를 고려해야 

합니다. 첫 번째는 이용이 상업적인지, 비영리적 교육 목적으로 사용이 되는지를 봐야 되는데, EU가 가

지고 있는 상업적 사용과 사적 사용에 대한 우려와 맥을 같이 합니다. 두 번째는 원저작물의 기본 특성,

세 번째는 실질적으로 저작권 작품의 어느 정도 사용인지를 보고, 네 번째는 이것이 시장에 미치는 영

향을 보게 되는데요. 법원은 1번과 4번 요소에 더 큰 비중을 둡니다.

1번 요소인 이용의 목적과 성격은 문제가 되는 원저작물의 이용이 얼마나 변형적(transformative)인지에 

초점을 두었습니다. ‘Campbell - Acuff-Rose Music’ 사건은 1994년도 판례에서 상업적 사용이라 공정이

용이 아니라고 추정한 1심 판결이 위법하다고 보았습니다. Roy Orbison의 “Oh, Pretty Woman”이라는 

노래를 랩그룹 쪽에서 패러디하였습니다. 동일한 음악을 사용했지만 가사는 수정한 것이죠. 그거에 대해

서 법원은 뭔가 새로운 것이 패러디 목적으로 노래에 추가되었는데, 작품이 원저작물을 대신할 수 없고 

추가적인 목적이나 다른 성격을 가진 어떤 새로운 것을 추가했을 뿐이라면 공정이용에 해당하고, “새로

운 작품의 변형성이 클수록 공정이용 판단에 있어서 상업성 등 다른 요소들이 가지는 중요성은 줄어든

다.”라고 판시하였습니다.

그리고 최근 사례인 ‘Andy Warhol Foundation - Goldsmith’ 사건에서 대법원은 제1요소를 분석 할 때

는 일반적으로 피고가 원작을 변형한 정도뿐만 아니라 확인 대상의 목적이 원저작물의 목적과 얼마나 

다르게 사용되었는지를 살펴보아야 한다고 판시하였습니다. 앤디워홀재단에서는 음악가의 사진이 잡지 

커버로 사용됐는데 이게 공정이용이 아니라고 주장했습니다. 프린트물을 사진작가가 그대로 찍어서 잡

지 커버로 사용했는데 사용 목적물에서는 이미지 자체는 출발점이 동일하다고 주장이 되었기 때문입니

다. 앤디워홀재단이 작품을 얼마나 변형했는지는 위 판결에서 결정적인 부분이 아니었습니다. 타인 저작 

물을 이용하는 행위가 원저작물 또는 라이선스를 받은 2차적 저작물을 대체할 가능성이 있을 경우 법원

은 패러디나 비평처럼 특별히 관련 독립성으로 정당화될 경우에만 공정이용으로 볼 수 있다고 판단했습

니다. 해당 판례는 제1요소인 이용의 목적 및 성격 분석에 관하여 새로운 기준을 제시하였습니다.

제4요소는 침해적 이용이 저작권법의 보호를 받는 저작물의 잠재적 시장이나 가치에 미치는 영향에 관

한 것입니다. 잠재적 시장에는 저작물 자체와 2차 저작물이 모두 해당됩니다. 예를 들어 작가가 책을 썼

는데 그게 동의 없이 영화로 되었다면 원래 저작권자가 2차 저작물로부터 이익을 받을 수 있느냐를 기

준으로 봅니다. 그래서 2차 저작물이 시장에 미치는 영향을 법원은 따지게 되는 것이고 그러면서 작가

가 책을 쓰는 것이 영화나 다른 목적으로 사용이 될 수 있는지를 알고 쓰는지를 보는 거고요.

또 공공의 이익도 따집니다. 오라클이 구글에 소송을 제기했는데, declaring code를 허락 없이 안드로이

드폰의 API (Application Programming Interface)에 사용했다고 주장했습니다. API를 사용하면 코딩을 

미리 해놓아서 프로그램 내에 기능을 넣어서 처음부터 코딩 프로그램을 할 필요 없이 펑션 기능을 퍼포

먼스할 때 기존에 있는 코드를 그대로 사용해 주도록 하는 것이 API입니다. 그래서 이것이 공공의 이해

를 침해하느냐 공정사용에 들어가느냐를 따져 보았습니다. 그래서 오라클의 코드를 사용하는 것이 그 

자체로서 새로운 프로그램 창의성을 저해하는지를 따져본 것이죠. 특히 생성형 AI 관련돼서는 이런 문

제는 또 나타날 수 있다고 생각됩니다.

2요소는 저작물의 특성을 보는 건데, 이것이 결정적인 요소는 아니지만 픽션이나 창작물과 관련해서 보

는 것입니다. 기사라든지 스피치라든지 팩트 기반의 저작물보다는요. ‘Hachette Book Group - Internet

Archive’ 소송에서 연방순회항소법원은 저작물 자체가 표현이 많이 되고 창의성이 더 많이 된다면 저작
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권 보호의 핵심 요소인 창의물 보호에 더 연관이 되느냐 아니면 좀 더 팩트 기반의 작업물하고 연관이 

됐는지 봤고요.

제3요소는 사용된 부분이 피고가 원래 목적보다 필요 이상으로 원저작물을 더 많이 사용했는지를 보는

건데요. ‘Harper & Row Publishers, Inc. - Nation Enter’ 소송에서는 Gerald Ford의 출간되지 않은 회

고록에서 가장 중요한 문구를 잡지 기사가 그대로 인용했는데, 일부만 써야 하는데 범위 이상으로 사용

했다는 거죠. 그래서 저작권 보호를 받는 저작물이 어느 정도까지 사용됐는지를 보는 것입니다. 관련 디

테일은 책자를 보시기 바랍니다.

◾좌장 : 제 생각에는 판사님께서 도출한 결과물에 저작권을 부여할 수 있는지 여부를 설명해 주시면 좋

겠습니다.

◾Kiyo A. MATSUMOTO : 연방법원에서는 생성형 AI가 저작권을 침해하는지, 아니면 저작권법의 보호

를 받는 데이터를 인공지능 학습에 사용한 것을 공정이용으로 볼 수 있는지에 관한 소송이 진행 중입니

다. 세 가지 유형으로 구분할 수 있습니다. 첫째, ChatGPT처럼 거대 언어 모델 LLM에 서적 및 기사 내

용을 넣는 것, 두 번째는 시각예술이나 사진을 생성형 AI 모델인 Stability AI 등에 넣는 것, 세 번째는 

며칠 전에 나온 케이스로서 공정이용과 관련한 지침을 제공하고 있는데, 문맥과 관련된 AI 훈련과 관련

된 것입니다.

첫 번째 LLM에 기사나 책자 정보를 넣는 것은 ‘뉴욕타임스와 마이크로소프트’ 사건인데, 뉴욕타임스의 

기사를 ChatGPT에 그대로 라이선스를 받지 않고 사용하는 것을 말합니다. 프롬프트에 대답하는 방법을 

학습시킬 때 뉴욕타임스의 기사를 사용했을 뿐만 아니라 때로는 뉴욕타임스 기사와 완전히 동일하거나 

거의 유사한 결과물을 출력한다고 주장했습니다. 뉴욕타임스 입장에서는 자신들이 기사를 쓸 때 이것을 

유료로 쓰기도 하는데 ChatGPT가 뉴욕타임스 기사의 복제본을 만들어냄으로써 결과적으로 사용자들이 

구독료를 내지 않고 우회적인 방법으로 뉴욕타임스 기사를 볼 수 있게 된 것입니다. 그래서 이것이 과

연 공정이용인지에 대해서 챌린지를 하였습니다. 아직 진행 중인 케이스이기 때문에 앞으로 어떻게 될

지는 두고 봐야 될 것 같습니다.

유사한 관련 소송에서도 오픈AI는 비슷한 주장을 하고 있습니다. ‘Authors Guild - OpenAI’ 사건은 23

년도 9월 달에 소가 제기되었는데, 저작권 침해를 AI 학습데이터와 관련해서 걸었습니다. 즉 ChatGPT

가 기사라든지 다른 문학 작품들을 여러 가지 조작과 응용을 통해서 복제품을 만들어낸다고 주장하고 

있습니다.

두 번째 유형인 비주얼아트와 사진물을 생성형 AI에 입력한 사례는 ‘Andersen - Stability AI’ 건입니다.

이 사건의 원고는 그래픽아티스트들로서 자신들의 작품을 학습용 이미지로 쓰는 것에 대해서 AI 이미지 

생성기인 Stable Diffusion에 집단소송을 걸었습니다. 공정이용을 이유로 많이 기각은 되었지만 아직 해

결되어야 할 쟁점들은 남아 있다고 생각됩니다. 담당 판사는 한꺼번에 기각을 시키기보다는 디스커버리

를 하고 나서 약식판결 단계에서 판단하는 것이 바람직하다고 판시했습니다.

그다음에 ‘Getty Images - Stability AI’ 사건도 있습니다. Stability AI가 Getty Images의 카탈로그에서 

수백만 개의 이미지 저작물을 무단으로 도용하여 Stability AI의 생성형 이미지 모델인 Stability

Diffusion의 학습에 사용했다고 주장했습니다. 현재 소송당사자는 사건 심리 관할과 장소 결정을 두고 

다투고 있습니다. 영국 법정에서 유사하게 진행 중인 소송에서 Stability AI는 공정이용과 유사한 영국의 

pastiche 예외를 인용하고 있어서 영국과 미국 법원이 조금 다르게 나타나고 있는 것 같습니다.
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세 번째 유형의 공정이용에 연방지방법원이 지침을 내린 판례가 있습니다. ‘Thomson Reuters - Ross

Intelligence’ 사건에서 Westlaw라는 법학 리서치툴의 모기업이 AI 스타트업인 Ross를 상대로 Westlaw

의 헤드노트를 허락 없이 사용했다고 소를 제기했습니다. Ross는 머신러닝 훈련을 위해 질문지를 만들

고자 Westlaw의 헤드노트를 사용했다는 것이죠. Ross 입장에서는 WestLaw의 헤드노트 및 Key

Number 시스템을 사용한 것은 공정이용이라 주장했습니다. 신제품을 만들기 위해 단순히 자료를 복사

하는 행위는 변형적인 공정이용에서 수반되는 경미한 단계라는 거죠. 그러나 공정이용을 기반으로 약식

판결을 하지 않겠다고 델라웨어 법정은 기각했습니다. 왜냐하면 언어패턴을 배우고 사법권과 관련된 의

견서를 그대로 사용하는 것이 공정이용인지, 아니면 편집자의 창의적인 표현하기 위해 헤드노트를 사용

했는지 여부, Ross 입장에서는 변형적이라는 입장이지만 WestLaw는 변형에 해당하지 않는다고 주장합

니다. 담당 판사는 헤드노트라는 것은 저작권의 핵심과 가깝지 않기 때문에 요소2가 공정이용이라 판단

할 가능성이 높지만 앞으로 변환이 어떻게 연계될지는 두고 봐야 될 것 같습니다.

◾좌장 : 3번과 4번 요소들은 시간관계상 자료를 참조하시면 어떨까 싶습니다. 미국의 많은 사례를 상세하

게 설명해 주셔서 깊이 감사드립니다. 자료에 보시면 별지로 판결의 현재 동향을 잘 정리해 주셔서 실

무가들에게 상당한 도움이 되는 자료라고 생각됩니다.

바로 이어서 한국의 상황에 대해서 손영언 부장판사님께 발제를 부탁드립니다.

◾송영언 : 안녕하십니까. 올해 2월까지 대한민국 특허법원에서 근무를 하다가 현재는 대구지방법원 안동

지원에서 형사사건을 맡고 있는 손영언 판사입니다. 여기 계신 모든 분들 대단히 반갑습니다.

주지하시다시피 최근 인공지능이 지식재산권 분야를 포함한 여러 분야에서 큰 영향을 미치고 있습니다.

이러한 시기에 오늘 발표를 맡게 되어서 굉장히 영광입니다. 앞서 두 분 판사님께서 너무나 훌륭히 발

표를 해주셨기 때문에 중복되는 부분은 과감히 생략하도록 하겠습니다.

먼저 한국에서의 인공지능과 관련된 지식재산권 이슈부터 말씀드리겠습니다. 우선 한국에서도 DABUS

관련 사건이 현재 계속 중입니다. 자세한 내용은 말씀드리지 않아도 될 것 같고요. 원고가 1심과 2심에

서 모두 패소를 했고, 현재 이 사건은 대법원에 계속 중인 상황입니다. 이외에도 인공지능 발전으로 특

히 지식재산사건과 관련해서 향후 많은 쟁점이 부상하지 않을까 생각하는데, 어디까지나 상상력의 단계

에 있는 것 같습니다. 결과를 아직까지 확실하게 말씀드릴 수는 없을 것 같습니다마는, 이전 세션에서도 

언급이 되었습니다만 인공지능 기술의 사용이 더욱 보편화가 되면 특허소송에서 통상의 기술자 수준을 

어느 정도로 보아야 할지가 문제가 될 수도 있을 것 같고요. 그리고 직무발명 보상금 산정에서 발명자

의 기여도를 또 어떻게 산정해야 하는지 등등의 문제가 대두될 수 있을 것 같습니다.

그리고 대량의 데이터를 신속하게 분석할 수 있는 인공지능이 출현함에 따라 종내 자명하지 않았던 발

명이 자명한 것으로 될 수도 있을 것이고, 이는 진보성 판단 기준 전반에 상당한 영향을 미칠 수도 있

을 것 같습니다. 이런 쟁점들은 인공지능의 비약적 발전 속도에 비추어서 예측하기는 굉장히 어렵습니

다만 계속 관심을 가지고 고민해봐야 할 것 같습니다.

다음으로 인공지능과 저작권 침해 관련 이슈에 대해서 살펴보겠습니다. 현재 대한민국에서는 인공지능 

학습 데이터의 저작권 침해를 쟁점으로 하는 소송이 제기되어 있지는 않습니다. 그러나 ChatGPT를 비

롯한 생성형 인공지능이 국내에서도 널리 사용되고 있고, 한국 기업들도 새로운 인공지능 기술이나 플

랫폼 등을 개발하고 있기 때문에 향후 국내에서 관련 소송이 제기될 가능성이 충분하다고 보입니다.

그리고 인공지능 학습 데이터의 저작권 침해 관련 소송이 제기될 경우에 이른바 공정이용 조항이 적용

될 수 있을지가 문제 될 수도 있습니다. 대한민국 저작권법도 공정이용 조항을 규정하고 있는데, 자세한 
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내용은 자료집에 소개해 놓았습니다.

조문에 따르면 다음과 같이 정하고 있습니다. 미국의 조문과 상당히 유사합니다. 저작물의 일반적인 이

용 방법과 충돌하지 않고 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해치지 않는 경우에 저작물을 이용할 수 있

습니다. 그리고 여기에 해당하는지를 판단할 때에는 이용의 목적과 성격, 두 번째, 저작물의 종류 및 용

도, 세 번째, 이용된 부분이 저작물 전체에서 차지하는 비중과 중요성, 네 번째, 저작물의 이용이 그 저

작물의 현재 시장 또는 가치나 잠재적인 시장 또는 가치에 미치는 영향 등이 고려될 수가 있습니다.

관련해서 인공지능에 관한 사건은 아닌데 대한민국 대법원이 최근에 공정이용 조항의 판단기준을 구체

적으로 설시한 바 있습니다. 이 사건에서 원고는 저작권 신탁관리업자였고 피고는 학력평가시험의 출제

와 채점 등의 업무를 하는 기관이었습니다. 피고가 고등학교 입학 선발고사 등 시험 종료 이후에 피고 

홈페이지에 원고가 관리하는 저작물을 이용한 평가문제를 게시해서 누구든지 다운로드 받을 수 있게 했

습니다. 그러자 원고가 피고의 위와 같은 행위가 저작재산권 침해에 해당한다는 이유로 피고를 상대로 

손해배상을 구한 사안입니다. 대법원은 말씀드렸다시피 각 요건에 대해서 상세한 판단기준을 설시했는

데요. 시간관계상 생략하겠습니다. 자료집을 참조해 주시면 감사하겠고요. 미국의 판단 기준과는 또 약

간 다른 측면이 있으니 잘 참조해 주시면 감사하겠습니다.

결론을 말씀드리면 이 사건에서 대법원은 피고의 게시행위가 공익적이고 비영리적인 측면이 있다고 인

정을 하기는 했습니다. 그러나 피고의 게시행위에 따라서 이 사건 저작물이 새로운 표현이나 의미 등으

로 변형되는 정도가 높다고 할 수 없고, 또 피고가 원고로부터 이용 허락을 받지 않고 복제 방지 조치 

등과 같은 필요한 조치도 없이 원고의 저작물을 부당하게 이용한 점 등을 종합해서 피고의 게시행위가 

저작물의 공정이용에 해당한다고 보기는 어렵다고 판단했습니다. 이러한 판단기준은 향후 인공지능 학

습데이터의 저작권 침해 관련 소송이 제기될 경우에도 매우 중요한 쟁점이 될 수 있을 것 같습니다.

그리고 공정이용 조항 말고 한국에서 TDM 규정 신설 문제도 논의가 되고 있습니다. 텍스트·데이터 마

이닝에 관해서는 따로 설명을 드리지는 않아도 될 것 같고요. 대량의 데이터를 분석하는 과정에서 데이

터 혹은 저작물의 수집과 분석을 할 때 수반되는 데이터의 복제행위가 저작권 침해 문제를 야기할 수도 

있겠습니다. 한국에서는 제21대 국회에서 TDM 면책규정 신설에 대한 논의가 진행이 되었고 다수의 저

작권법 개정안이 발의가 되었습니다.

개정안들은 모두 다음과 같은 내용을 포함하고 있습니다. 저작물에 표현된 사상이나 감정을 향유하지 

아니하는 경우와 해당 저작물에 적법하게 접근한 경우에 한해서 저작물을 복제하거나 전송하는 행위만

을 허용하는 것으로 그 적용 범위를 상당히 제한을 하고 있습니다. 그럼으로써 저작권자의 권리를 보호

하는 한편 인공지능 기술의 발전 또한 도모하고 있습니다. 그러나 이 개정안에 대해서 ‘사상 또는 감정

의 비향유적 이용의 의미가 불명확하다’라는 등의 비판도 있었습니다. 아쉽게도 이 개정안들은 21대 국

회 임기 만료로 폐기가 되었는데, 향후에도 계속 논의가 될 것으로 보입니다.

다음으로 인공지능 학습데이터 이용을 위한 로열티 관련 쟁점에 대해 말씀드려 보겠습니다. 인공지능 

기술 발전과 인공지능 기반 콘텐츠 활용이 보편화될수록 저작물을 학습데이터로 이용한 것에 대해서 저

작권자에게 적절한 경제적 보상이 이루어져야 할 필요가 있다는 점은 비교적 분명해 보입니다. 다만 이 

부분도 말씀드렸다시피 현재까지 확실히 어떻게 될 것이라고 말씀드릴 수 있는 부분은 아닌 것 같고요.

개인적으로는 인공지능 학습데이터로 저작물이 이용되는 경우에는 기존과 같이 저작물에 표현된 사상이

나 감정 그 자체를 우리가 직접 체감 또는 향유하는 것이 아닌 것 같습니다. 그리고 통상의 로열티가 

지불이 되게 되면 인공지능 개발 비용이 높아지게 되는 점 등도 아마 고려가 돼야 되지 않나 싶습니다.

이런 점들을 고려했을 때 기존과 같은 통상의 로열티 산정과 동일한 기준을 적용하기는 좀 어렵지 않겠

나 하는 게 개인적인 생각입니다.
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보상의 방식과 관련해서도 역시 아직까지 국내에서 활발한 논의가 이루어지고 있는 것 같지는 않고 한

두 가지 논의가 이루어지고 있기는 있는데요. 저작권자와 AI 개발자 간에 균형 있는 이익 분배와 AI산

업 발전을 두루 도모할 수 있는 합리적인 방안에 대해서 향후 지속적인 논의가 필요하다고 보입니다.

마지막으로 인공지능 생성물의 저작권이 인정될 수 있는지 여부에 대해서 말씀드리겠는데, 미국과 마찬

가지로 대한민국에서도 저작권법상 자연인이 아닌 AI가 만들어낸 산출물 자체에 대해서는 저작물성이 

인정될 수가 없습니다. 그리고 AI가 저작자가 될 수도 없습니다. 다만 AI 산출물의 수정이나 증감 또는 

편집, 배열 등의 작업을 통해서 인간의 창작성이 부가된 경우에는 그 해당 부분에 대해서는 창작 자연

인에게 저작권을 인정할 수가 있을 것 같습니다. 이와 관련해서 몇 가지 사례가 있는데 소송 사례는 아

니고요. 살펴보시면 될 것 같습니다.

시간 관계상 한국에서 인공지능과 지식재산권 관련 이슈에 대한 발표를 여기까지만 하도록 하겠습니다.

감사합니다.

◾좌장 : 대단히 감사합니다. 짧은 시간 내에 잘 요약을 해주셨습니다.

제가 한번 정리를 해볼까 싶습니다. 이 문제가 굉장히 헷갈릴 수 있는 문제인데, AI 사업자는 아시는 대

로 학습데이터를 모아서 학습시킨 다음에 삭제를 한다고 말을 합니다. 그리고 나서 이용자는 프롬프트

에 지시를 쓰고 나서 기존에 학습된 데이터에서 그대로 검색해 나오는 게 아니라 알고리즘을 통해서 창

출해서 나온다라고 지금 설명이 됩니다. 두 가지 단계가 있습니다. 첫째, 학습 단계에서 우리가 학습데

이터를 가지고 썼을 때 이게 과연 복제권 침해냐 이 문제가 등장합니다. 다 말씀하신 부분이 지금 여기

에 초점이 맞춰져 있는 상황입니다. 이 쟁점은 AI별 특별한 차이점이 없이 학습데이터라는 것으로 복제

권 문제가 되는 것이고, 여기에 대해서 일본은 TDM 조항을 2022년 11월 ChatGPT 나오기 전에 입법화

하였습니다. 우리도 입법화하려고 했으나 지금은 강력한 반대로 입법화가 안 되고 있는 상황입니다. 두 

번째 단계는 아웃풋 단계, 출력입니다. 이제는 나올 때가 문제인데, AI 산출물에 대해서 아까 설명하신 

바처럼 쟁점이 다양한데 두 가지 쟁점이 있습니다. 산출물이 다른 저작권을 침해하느냐의 문제가 있습

니다. 이 문제는 의거성 문제와 실질적 유사성이라는 저작권 두 개의 쟁점에 공통이 됩니다. 의거성이 

가장 중요한 것인데 의거성은 기존의 데이터를 학습한 다음에 삭제하기 때문에 의거성이 문제가 되는 

것입니다. 여기는 인과관계론에 대해서 많은 논의가 있는 상황입니다. 실질적 유사성은 기존의 일원으로 

가면 된다고 봅니다.

또 하나의 아웃풋 단계의 쟁점은 아까도 설명한 것처럼 산출물이 저작권법적으로 보호가 될 수 있느냐

의 문제입니다. 이 문제는 많은 논의는 사진기 카메라와 같은 것이 아니냐라고 보는 데서 논의가 시작

되고 있습니다. 생성물이 예측 가능하면 이것도 도구성이 있는 것 아니냐. 프롬프트를 얼마나 구체적으

로 적어넣어야 되느냐라는 문제로 현재 활발하게 논의가 되고 있습니다.

쟁점을 이렇게 정리해 드리고 나중에 자료집을 보시고 발제자분들의 의견을 보시면 도움이 되실 것 같

습니다.

◾좌장 : 이제 파트 2로 넘어가도록 하겠습니다. 파트2는 아까 말씀드린 대로 보다 더 폭넓은 주제가 되겠

습니다. <재판에서의 인공지능 활용>의 문제입니다. 우리 대법원도 이거에 대해서 깊은 관심을 가지고 

있는 부분인데요. 저희가 질문을 드린 부분이 인공지능을 재판에서 활용하는데 업무 분야가 어떤 분야

로서 이것을 활용할 수 있는 것인가의 문제로서 각국에서 어떤 분야에 활용할지에 대해서 설명해 주시

면 좋겠다라는 각국의 계획을 여쭤보는 것이고, 두 번째는 각국에서 당연히 문제점들이 논의가 될 수 

있을 것입니다. 보안성이라든지 개인 정보라든지 이런 문제점에 대해서 어떠한 대책을 가지고서 계신지,
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특히 미국에서 ‘COMPAS’ 사건이 있었고 하기 때문에 이런 것에 대한 논의를 부탁드리고자 하고요.

세 번째는 이와 관련돼서 나아가서 이러한 문제를 해결하기 위한 규제나 가이드라인, 법안 이런 것이 

있는지, 또 AI 기술 적용에 대한 출처표시의무 등등 이러한 부분에 대한 논의가 있고 이것을 입법화시

킬 계획이 있는지에 대해서 문의를 드리고자 합니다.

마지막 기타 문제로서는 여러 가지 그 이외의 사항들, 법률가라는 직업이 어떻게 될 것이냐를 포함해서 

그런 거에 대한 개인적인 소견도 여쭤보고자 합니다.

이것도 마찬가지로 독일의 Jorn FEDDERSEN 판사님부터, 시간이 많지가 않아서 한 5분 내로 말씀 주시

면 좋겠습니다.

◾Jorn FEDDERSEN : 우선 제 일자리에 대한 말부터 하면 좋을 것 같은데요. 제가 판사인데 자동화된 

의사결정이 가능할 것인가라는 질문이 있을 것입니다. 물론 이런 걸 상상을 할 수는 있겠지만 이것이 

허용이 가능할 것인가 하는 것은 완전히 다른 질문이라고 생각합니다. 일단 독일의 입장에서 봤을 때 

우리의 헌법을 생각을 했을 때 사법권이 헌법에서 규정하기로 인간 판사들이 이런 사법권을 행사하는 

것으로 되어 있습니다. 그렇기 때문에 AI로 현재로서는 인간 판사를 대체하는 것은 불법이 될 것입니다.

이런 내용에 대해서는 자료집에다가 적어놓은 부분도 있는데요. 일단은 EU에서도 이런 비슷한 생각을 

가지고 있습니다. 인공지능법에 나와 있는 부분이 있어요. ‘리사이틀 61번’을 보시면 아실 수 있을 것입

니다. 의사결정을 하는 데 있어서 보조를 할 수는 있지만 이를 대체해서는 안 된다라는 내용이 분명히 

서문에 들어가 있습니다. “최종 의사결정은 인간의 활동으로 유지되어야 한다”고 되어 있습니다. 그렇게 

되어 있는 부분이 있기 때문에 두 번째 요소로 넘어갈 수가 있을 것 같은데요.

그렇다면 의사결정에서 보조를 받는 것은 대체 어떤 것인가라는 생각을 할 필요가 있겠습니다. 독일 판

사들 사이에서는 이렇게 많이 생각하는 것 같은데요. 예를 들어 자동화된 시스템으로 준비를 하지만 인

간이 최종적인 의사결정을 함에 있어서 이런 내용들에 대한 통제를 할 수 있고 제대로 이를 활용할 수 

있는 상황이라면 이것이 문제가 없다는 생각을 하고 있습니다. 문제가 없지 않을까라는 생각입니다. 어

떤 시점에는 변화할 수도 있겠지만 지금으로서는 AI가 그렇게 아주 명확하게 투명하게 어떤 내용으로 

인해서 이런 산출물이 나왔는지 설명을 하지 못하는 그런 문제가 있습니다. 블랙박스형으로 구조가 되

어 있잖아요. 그래서 제가 판사로서는 이 블랙박스를 가지고 여기에 대해서 책임을 질 수는 없는 노릇 

아닙니까? 그런 상황입니다. 그리고 지금 현재로서는 인공지능과 관련해서 굉장히 여러 가지 우려되는,

저어되는 부분들이 있는 것은 확실하고요. 특히 형사소송과 관련해서는 더욱 그렇습니다. 왜냐하면 차별

적인 성향이 인공지능으로 인해서 발현이 될 위험도 분명히 있고, 공정성이 부족하거나 투명성이 결여

되거나 피고에 대한 대상화가 있을 수도 있다라는 그런 위험들이 있습니다. 정리해서 말씀드리면 보조

는 받을 수가 있습니다마는 결국에는 결과에 대해서 투명성, 소명 가능성, 검증 가능성이 있어야 되기 

때문에 이를 보장하지 않으면 활용하기는 어려울 것입니다.

그리고 AI를 독일에서 사용을 할 수 있을까에 대해서는 지금으로서는 단순하게 짧게 말씀을 드릴 수밖

에 없을 것 같습니다. 왜냐하면 지금으로서는 거기에 대해서 표준화된 AI 시스템의 활용 방안이 수립되

어 있지 않기 때문에 그렇습니다. 하지만 이런 실험을 하기 위한 몇 가지 프로젝트들은 지금 진행 중인 

것으로 알고 있습니다. 그래서 지금으로서는 굉장히 기본적인 포인트에서부터 시작이 되는 것으로 알고 

있습니다. 메타데이터에서 추출을 하는 것 이런 것부터 시작하는 것으로 알고 있고요. 예를 들어서 연구 

데이터베이스에서 AI의 도움을 받아서 키워드를 돌려보는 것, 이런 것들을 고려하고 있는 것으로 알고 

있습니다만, 대규모로 활용되고 있지는 않습니다.

‘디젤 스캔들’에 대해서 혹시 아시는지 모르겠습니다. 독일 법원에서 디젤 소송과 관련해서 너무나 많은 
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업무량이 거의 쓰나미처럼 몰려오는 것에 힘들어했던 적이 있었어요. 그리고 일부 하급심의 내용 같은 

경우에는 재판부에서 볼 필요도 있었는데요. 이거에 대해서 들어본 적이 있으실 겁니다. 굉장히 두꺼운 

파일들, 굉장히 많은 페이지들이 제출됐을 때 이것을 어떻게 할 수 있을 것인가, 관리할 수 있을까 생각

하면 사실은 소프트웨어를 활용해서 문언의 패턴을 좀 이해할 수 있으면 굉장히 도움이 되겠다는 생각

을 했습니다. 왜냐하면 굉장히 많은 로펌에서 문건을 작성할 패턴이 있으니까요. 그런 것들을 활용해서 

앞에서의 내용이랑 다른 것이 무엇인지를 바로 표시를 해서 이것만 좀 빠르게 검토를 할 수 있게 된다

면 훨씬 더 도움이 되는 부분이 있지 않을까라는 생각이 개인적으로 들었습니다.

제가 생각하기에는 이 부분이 모두가 원하는 AI 솔루션인 것 같아요. 그래서 이 부분에 대해서는 그런 

대규모 소송건들이 진행되는 경우에는 많은 도움을 받을 수 있지 않을까 생각됩니다. 그리고 챗봇이라

든지, 익명화라든지 이런 것들에 대해서도 얘기를 앞서서도 했던 것 같은데, 여기에서 했던 그런 얘기들

도 여기에 관련될 수 있을 것 같습니다.

◾좌장 : Kiyo A. MATSUMOTO 판사님, 가능하면 5분 내로 부탁드리겠습니다.

◾Kiyo A. MATSUMOTO : AI를 사용하는 것은 미국에서는 아직 흔하지는 않습니다. 그러나 대법원장께

서는 AI 자체가 법을 더 접근 가능하게 하고, 또 변호사를 선임할 수 없는 사람에게도 도움을 줄 수가 

있다고 얘기했지만, 동시에 AI로 본인 소송을 직접 한다면 소송 건수가 너무나 늘어날 수가 있겠죠. 하

지만 중요한 것은 아까도 나왔듯이 판단하고 판결하는 것은 인간이 하는 것입니다. 우리가 인간으로서 

정말 집중해서 법적인 것들을 따져서 판결을 해야 되는 것이죠. 그렇기 때문에 앞으로 AI를 어떻게 사

용하는지는 두고 봐야 할 텐데, 그러나 리서치를 사용하면 AI Hallucination이 있을 수 있습니다. 잘못

된 인용이나 잘못된 정보를 줄 수도 있고, 편향이 생기게도 할 수 있습니다. 사회·경제적인 측면에서,

인종차별적인 측면에서도요. 그를 통해서 불공정한 결과가 도출이 될 수도 있다는 거죠.

SDNY의 P. Kevin Castel 판사 같은 경우 양쪽 변호사가 서면에 여러 가지 케이스들을 인용해서 제출했

는데 다 가짜였습니다. 그래서 각각 5천 달러의 벌금을 물었습니다. 그렇기 때문에 AI 것을 그대로 믿지 

않고 실제 사건이 맞는지 확인하고 제출하는 것이 중요할 것 같습니다.

도널드 트럼프 전 대통령의 전임 변호사인 Michael Cohen은 현재 변호사 자격은 잃었는데, 법원에 제

출할 서면에 Google의 Bard로 만들어낸 거짓 사례를 변호사에게 제출한 덕분에 연방법원의 제재를 피

할 수 있었습니다. 실수였죠. 어쨌든 디스커버리에서 여러 가지 데이터들이 서로 왔다 갔다 AI를 이용하

면 정리하고 관련된 정보를 더 빨리 검색하는 데 도움은 받을 수가 있을 것이고, 또 AI는 다양한 여러 

가지 키워드 검색이라든지 문서들을 정리하는 데 도움은 될 것 같습니다. 그리고 여러 가지 리스크를 

계산하고 분석하는 데도 판사들이 사용할 수는 있겠죠. 그렇다고 하더라도 AI가 투명성은 좀 없습니다.

그래서 실제적으로 판사들이 어떤 요소들을 고려해서 자유권을 인정한다든지 그것을 AI에 돌려가지고 

예측하기가 어렵습니다. 모든 것들은 인간이 하는 것이기 때문이죠. 그렇기 때문에 리스크 평가 분석을 

하는 데에도 편향이 없는지, 또 어떤 명령을 객관적으로 내리는지 다양한 요소들을 고려해야 될 것을 

잊지 말아야 할 것입니다.

나머지 분들이 더 많은 시간을 쓰실 수 있도록 여기까지만 말씀드리도록 하겠습니다.

◾좌장 : 대단히 감사합니다. 좋은 자료를 많이 주셨어요. 나중에 꼭 읽어보시기 바랍니다.

마지막으로 권보원 판사님도 자료를 많이 준비하신 것 같은데, 5분 좀 넘는 정도에서 마무리해 주시죠.
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◾권보원 : 안녕하십니까. 거의 끝이 보이기 시작합니다. 콘퍼런스에서 이 세션에 참여할 수 있게 되어서 

아주 영광인데요. 정말 마지막 발표자이기 때문에 여러분의 피곤한 얼굴이 보이는 상태에서 부담감을 

느낍니다. 제가 아주 멋진 슬라이드를 준비했는데 다 발표를 하려면 20분은 걸리고요. 그렇지만 여러분

에게 더 시간을 좀 내달라고 요청은 못 드릴 것 같아서 빨리빨리 진행하도록 하겠습니다.

기술적으로 AI를 살펴보기 위해서 제 슬라이드를 두 가지 부분으로는 나눴습니다. 법적인 관점에서 AI

를 보는 것입니다. 변호사라든지 판사들 또 법학생들에게 테크니컬하게 AI를 우리 법률전문가들이, 실무

자들이 어떻게 봐야 되는지를 설명하는 데 사용하는 부분이 있는데, 그 부분은 건너뛰고 실제 한국의 

사법제도 내에서 AI 기술이 어떻게 검토되고 있는지만 보도록 하겠습니다. 머신러닝과 뉴럴네트워크 이

런 것들이 어떻게 서로 연관관계가 있는지 나와 있고, 학습 기반 모델, 룰 기반 모델이라는 것들이 있고

요. 또 Common Law와 Civil Law 시스템하고 비교가 된다는 것, Civil Law 시스템 같은 경우는 주로 

정량화된 법을 기준으로 한다는 것, 영미법은 판례를 기준으로 하죠.

그런데 현재 세상은 많이 변하고 있습니다. 그리고 AI와 머신러닝 자체는 순수하게 학습하는데 룰 베이

스나 코드 같은 것도 사용한다는 것이고, 머신들 자체가 0과 1로서 세계를 인식한다는 것, 그리고 여기 

보시면 파이썬 코드가 있는데, 다양한 수치들을 사용해서 작동한다는 것, 또 AI가 word embedding 해

서 텍스트를 숫자로 변환하는 것입니다. 이렇게 한다면 여러 텍스트나 단어들을 공상의 어떤 공간에 플

러팅 할 수가 있고 단어 간의 관계가 얼마나 소원한지, 긴밀한지를 나타내주는 것을 거리로 표현할 수

도 있고, 또 단어로부터 우리가 컨텍스트를 추론해내기도 하죠. 즉 이게 다 의미하는 것 머신은 수치만 

조정하는 것이지 기계이기 때문에 우리 인간처럼 변수들은 인식을 못 한다는 것이죠. 여기서 말하는 여

러 변수들은 인종이라든지 성별, 젠더 같은 것입니다. 그래서 세계에 있는 것들을 인풋으로 잡을 수가 

없다는 것이고, 그렇게 못 하기 때문에 차별 같은 것들을 뽑아낼 수가 없는 것입니다. 여러 가지 영향을 

미치는 요소들을 그러나 간접적으로 활용할 수가 있는데, 그래서 proxy discrimination이라고 부르기도 

합니다.

AI는 분류와 회귀, 두 가지 카테고리로 나누기도 합니다. 분류는 카테고리로 나누는 것을 말하는 것입니

다. 법적인 판결을 하는 데도 형사재판에서는 무죄나 유죄를 보고 그에 따른 형벌을 줄지는 회귀라고 

할 수도 있습니다. 또 신규성이나 자명성 이런 것들을 기준으로 실제 손보를 계산하는 것이 회귀가 되

겠고, 첫 번째 것이 분류가 될 것입니다. 그래서 AI가 그렇기 때문에 이러한 작업들을 할 수 있지만 그 

전에 우리가 일단 사실들이 무엇인지를 걸러내야 되는 것입니다. 그래서 관련된 정보를 복잡한 기록물

에서 추출해 내서 어떤 걸 데이터로 사용할지를 결정해야 된다는 것입니다.

머신은 데이터로 인풋 하지 않으면 인간의 의도나 컨텍스는 잡아내지 못하죠. 그러나 데이터를 인풋하

더라도 완전히 자동화된 의사결정은 아직은 불가능합니다. 또 아까 말씀드린 두 가지 분류와 회귀를 통

한 테스트 외에도 Ai를 통해서 문장도 만들어낼 수가 있는데요. 이것은 여러 기준을 넣고 일관성 있게 

확률에 따라서 문장을 만들어내는 것입니다.

워싱턴대학교의 에밀리 벤더 교수님께서는 AI를 확률적(stochastic) 앵무새다 이런 말을 하기도 하였다는 

점을 우리가 잊지 말아야 할 것입니다. 그냥 따라하는 앵무새라는 거죠.

그렇다면 한국의 법령제도에서 AI를 어떻게 채택하고 있는지 말씀드리겠습니다.

한국에 전자소송제도가 있습니다. 2010년부터 사용됐는데, 이제 조금 올드해졌습니다. 그래서 새로운 것

으로 업그레이드를 시켜야 되는데요. AI 툴을 그런 맥락에서 채용할 수 있을 것이고 현재 테스트 단계

이고, 실제 사용은 곧 가능할 것으로 보이고 있습니다.

무엇보다도 이 프로젝트의 중요한 것은 인텔리전트 검색 모델입니다. 이를 통해서 자연어를 처리하고 

사용자의 행동들을 로그 데이터를 통해서 파악해서 유사한 케이스를 잡아내기도 했고요. 또 쟁점 추출 
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모델도 있습니다. 여러 가지 주장들을 태블릿으로 분류하고 정리하기도 하죠. 다른 연사분께서도 말씀을 

주셨는데요. 반복적인 컨택트를 강조해서 판사가 반복되는 부분은 다시 읽지 않아도 되게 하고, 그리고 

또 증거와 관련된 기록들은 연관 관계를 주고 하이라이트를 주는 것입니다. 또 인텔리전트한 케이스 매

니지먼트인데, 이것은 자동 오류 판단이라든지 개선툴로 차용할 수 있는 부분이 있을 거고, 그다음에는 

사법제도에 공공의 액세스를 확대하는 것입니다. 이것은 365일 소송담당자들에게 가이던스를 줄 수 있

는 것이고, 서로 능력이 다른 사람들에게도 이것을 지원해줘서 법원과 소송담당자의 커뮤니케이션을 지

원할 수가 있고, 계산해서 합의가 더 낫다라고 추천해줘서 분쟁이 조기에 해소되게 하는 데 도움이 될 

수도 있습니다. 그리고 여러 가지 사법정책들 관련돼서 자문을 해주는 위원회 쪽에서도 AI를 어떻게 사

용하는지에 대해서 권고안을 내놨고, 또 AI를 연구하는 판사들을 위한 가이드라인을 작성하고 있습니다.

그러면 실제적으로 AI가 여러 가지 사법절차에 있어서 법적·윤리적인 문제를 일으키는지를 보면 편향이 

있을 수가 있습니다. 알고리즘보다는 데이터 때문에 발생한다고 할 수가 있겠죠. 또 책임성, 개인정보보

호와 보안 문제도 중요할 수밖에 없죠. 앞으로는 AI와 관련해서 문해율을 높이는 거, 윤리적인 문제, 이

를 통해서 법조계 종사자들에게 또 신참 변호사들에게 도움을 줄 수가 있을 것 같습니다. 여러 가지 교

육을 받는 데 있어서요. 그리고 AI는 계속 발전하고 있습니다. 그런데 이제는 현명한 사람은 더 현명해

지고, 편향이 강한 사람은 더 편향이 강해질 것이다라는 말도 했는데요. 어쨌든 데이터 중심의 여러 가

지 의사결정에는 아마 효율적인 자원으로 사용될 수 있을 것입니다. 경청해 주셔서 감사합니다.

◾좌장 : 발제자 분들의 너무나 좋은 내용들이 있는데 시간을 못 드려서 대단히 죄송하게 생각합니다.

이제 세션5 정리를 할까 합니다. Q&A 세션을 원래 예상했었는데 시간문제도 있고, 사실은 질문을 주셔

도 저희가 시원하게 답변을 드리기가 어려운 그런 문제이기 때문에, 제 생각에는 조만간 이 주제가 다

음 콘퍼런스의 첫 번째 세션이 되지 않을까 저는 생각이 됩니다. 그때까지 질문을 모아두셨다가 같이 

한 번 논의하면 참 좋을 것 같습니다.

특별하게 다른 의견이 없으시면 여기서 5세션을 마칠까 합니다. 대단히 수고하셨습니다. 감사합니다.
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폐회

◾사회자(한지윤) : 대단히 감사합니다. 안타깝게도 이제 콘퍼런스를 마무리해야 할 시간이 되었습니다.

마지막으로 특허법원 구자헌 수석판사님의 폐회사가 있겠습니다. 박수로 환영해 주시기 바랍니다.

◾구자헌 : 굉장히 긴 시간 동안 강행군 해주신 해외에서 오신 패널분들, 또 우리 특허법원 판사님들, 여

기 계시는 분들에게 모두 감사 인사 드리겠습니다.

｢2024년 국제 특허법원 콘퍼런스｣에 참석해주신 모든 분들께 감사드립니다.

올해 ｢제10회 국제 특허법원 콘퍼런스｣는 지식재산분쟁에서의 선호되는 법정지, 특허권의 실질적 보호

를 위한 균등론, 의약 및 생명공학 발명의 최신 이슈, 소송절차의 효율적 운영, 인공지능 분야의 최신 

이슈 등에 대한 주제를 다루었습니다.

해외 각국에서 오신 패널 분들의 발표와 토론을 통해서 지식재산 분야의 국제적 동향과 변화를 느낄 수 

있었습니다. 이번 콘퍼런스를 통해서 얻은 지식과 경험은 특허법 발전에 큰 토대가 되리라고 믿습니다.

올해 우리 특허법원 판사들은 진성철 법원장님의 지원 하에 국제 특허법원 콘퍼런스가 지식재산 분야의 

전문 법관들과 전문가들의 국제적 교류의 장으로 매김할 수 있도록 노력하여 왔습니다.

우리 특허법원 판사님들 모두 한번 일어서시겠습니까.

특허법원 판사님들께 감사의 인사 박수 부탁드리겠습니다.

(일동 박수)

또 이번 행사를 위하여 보이지 않는 곳에서 지원활동을 하여주신 특허법원 민동원 사무국장님, 그리고 

뒤에서 많이 지원해주신 우리 특허법원 직원들에게도 인사 부탁드리겠습니다.

(일동 박수)

무엇보다도 이번 행사를 처음부터 끝까지 기획하고 이끌어주신 우리 특허법원 한지윤 판사님에게 박수 

부탁드리겠습니다.

(박수와 환호)

올해의 성과를 바탕으로 내년에는 보다 더 나은 프로그램으로 여러분을 만나보기를 기대하면서 ｢제10회 

국제 특허법원 콘퍼런스｣를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

(박수와 환호)

◾사회자(한지윤) : 총 이틀간 진행된 ｢2024년 국제 특허법원 콘퍼런스｣를 어느덧 마쳐야 할 시간이 됐습

니다. 모두에게 유익하고 뜻깊은 시간이 되셨기를 바랍니다. 함께해 주신 참가자 여러분께 다시 한번 감

사 인사드립니다. 다시 뵐 때까지 모두 건강하시기 바랍니다.

그럼 이것으로 ｢2024년 국제 특허법원 콘퍼런스｣를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.
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