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Apololl AAFo] & Az Aol Aoke AAeE 2] Aekolr ) K
gho] M Aok A% P4 |k 2008, 1. 24. Kol tiste] 71E2] a2 seo]dx
Aok 784S A EA AAALA Ak &) B AFTS LG A435F
°] 1, 9a7} 2008. 1. 24. %53 HYd ZF "Samsung would like to renegotiate the
terms of its intellectual property agreement(s) with Qualcomm as soon as possible"

HE) Ko] 2008. 2. 4. o] F &b AlZE Atk A433Z9] 1, Ko] 2008. 2. 4.

1
=

T
o}

st Wl F "As to your request to renegotitate the terms of our existing
license agreement, we would be happy to commence good faith negotitations with
Samsung pursuant to Section 2 of the Amendment to infrastructure and subscriber

Unit License and Technical Assistance Agreement dated November 17, 1997." -

).

Mo

th §1 @4 FAAA WE2 ofel A
(D Fusgh K& AAA3A Ak 2P 8 AFFE AT 71N1&3 oM &
A7} 3GPP el et 1570 53] 9 3GPP2 Eel #et 15709 535 2H7 AlAls)
2GR 3 #4355 2] 2, 2008. 3. 6.4 Q LA Wl Fx), oldf wE} HuE

2008. 3. 20. 9 °] U5 EHFO07 3GPP %ol #st 157] 535 U 3GPP2 %

-

o B3 15749 &35 EES AA G, 9 4 £33 EEo= o] AbA m=A
53 (55 W% RE38603)7F & Ho] IATHZ #A143552] 2, 2008. 3. 20.2F Q

AL |l

o

x).

(2) K& 2008. 3. 21. %kA}7} 3GPP(WCDMA) ¥=of IA5A oty F33s}h

rlr

107§ 53]¢} 3GPP2(CDMA 2000)e] EAoletal F+43t= 107) 53](10 patents that
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it claims are essential to CDMA 2000 and 10 patents that it claims are essential to
WCDMA)E AAE Z& AlRbetl okt Al4355¢] 2, 2008. 3. 21.2F K Al #HY

Fx), vis "V 2 WU 53 XEELE EA% AE ARl

2 Aks A 2 AL B vFe] = o, 54 IF Ve 15642 57}
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Aol distel Hhe % & 5 Qe £o UE E
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S 2 olek #-Este] = olv] FoR thE ol 3 oolM 3078 o

23]
Jlmt

& A staat ghoh o sjAeltHRE Al43352 2, 2008. 3. 21.4F H 3 Al wYd
Zx).

(3) K& 2008. 3. 24. "9]317} CDMA2000 /%= WCDMAS #4 E3jgta
FAsHE 30719 535S 39 27 39X AAstuAt dohd, = 2EEA] AR
S Fefste] MRS AL 53 AAE HEF Aok K& 49 3 oE Agoz
ol =oleA F 3071 K 535 AANT oAFe|rh gt sJAsATHEE #4355
2, 2008. 3. 24.4F K A wd F=x),

(4) 2008. 4. 30. O°lA 7HHE 32k FAF3]oelM s Kol o] Ak w|=A
g EEHEY] UL FHUIAES AYsAA Fue 53 £AA
o] Mzttt A& Axdtr TAH QdeE sl a8tz A43559] 3).

2) L gho]d 2 Ak AAe] 7145t eA] A%
A
A HAl oJste] Q== the 7 AP E] vlFo] BH, L] A A olA

e Lol digte] 98] x4 3G RFEZFTESE o] AHd vFALRESE A

SAE, # Al24, 25, 27, 28, 445F, & A14359 7 7IA, HE A

K
[t

Ao, Lol o2 Falsta grkn FAstEA SsAdase AV 5 L gl



s Aete] @4 Aete] Ao w o] Al mIALAE T Fo Salw BLAYL
7 AT o] A wFALAEG) Aot hgow waE L olds Aokl AANY
0Bz, o] A7 WFARYE = L ol Aoke] AA W 1 Ak 2ol Aol
ololr Twe) Fo SslA weidn 7 AAAY /A ndE Aew nat

7b) 2001, 124 Tlwe} L& HHF Fue AR A7 AAAZ WA= &
= oazctol Al Aoke AAHAL 200537 9 Az ieo] M Acke] wEH A
L3} slae 9] Aoke] e g @4e sgod Aagd Be F A o7

= Fo1A Xt gl o]=2A Xt A445F).

Mol Salol @ate] wAe), FE, AR5 FAL TawAl, "Tnt 9 127

53] 2242 Lo] Fafsta Alvkw FFsgla, 1% As LS xFo] AVlE 5 9t

= A& A= FHRZE FASAUHE A145F 151, "76 A Defendants have

accused Ericsson and Sony Ericsson of infringement of each of the Samsung

Patents, and in so doing have placed Ericsson and Sony Ericsson in reasonable

apprehension of suit. As a result, there is currently a case or controversy between
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Ericsson and Sony Ericsson and Defendants with regard to the Samsung Patents.
Ericsson and Sony Ericsson, therefore, request that the Court provide them with a
declaratory judgment. 77 Ericsson requests that the Court adjudicate that Ericsson
and Sony Ericsson do not infringe, induce the infringement of, or contribute to the
infringement of the Samsung Patents, and further adjudicate the Samsung Patents
invalid and unenforceable for failure to comply with the conditions for
patentability set forth in, inter alia, 35 U.S.C §§ 101, 102, 103, and 112.").

th 2@l oldl tigate] Ma Lol thatel 9 12749 E&E wEd 2279
o 5¥% Lol Ashanta Fshun, Lol 9 22709 W1 53 Ak

gelsta, 7 Hsi2 st vart A2 &3 s Foke W8 WAE AlV]s

5
o

AoHH A2535%F)

) 9] 7t &7F AWHR F W3} L Abole] @Atol BHAE o] 2007. 6. 29. ‘¥

= ool fdl BrHd 59 % AR A vhed AH Be YHE Ax

>

wofely] sla) Bed S8 45 AAE HPss hee FAZ S L ol

>

Aoke AR, 19 B WA HANA % AR Aole] A7E 25|

A% QK7 #4435 = 67, "The parties eventually resolved the pending litigations

by entering into a new cross-license on June 29, 2007.").

3) o] ALA v ALY ES 7} RFBFES o IR A
g7} o] AbA A FHHo] 3G 7)ol #3F 7|EX%F<Q 3GPP %+, 3GPP2 %
ol F3eEE 2004. 9. 28. o] AL w|FALPESE SFUS AFY, 2003. 12. 9.

7 3GPP2e] %FE3}7|F 3¢ TTAe| disll, 2006. 5. 16.7 3GPPe %F3}7|+ 3¢
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SIAASE ARSI H2 =2 | AS: Imag{(D1+jD2)®(PN|+jPNg)} &4t
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MEl ury PN, PNIS ©S
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12) 3GPPoA A3t 3G o]5FAl AlAH EF2] 32 3 (Universal Mobile Telecommunication System, UMTS)2. % 3GPP
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AR S AR S| o] 'ght A ='9f 3GPP RETA Y] 'AAMEY AE(Coramy)'© A

450z TAsA st

(scrambling) &2 o]v] g &itel 45 e] 2 L5

S gite] S ub= e 5207 JAIEe] Qa, T3 B 'AFAWEH =
E(Cycramb, long/short codes)= 71A| = & AMEA} 9253 83517 Y3t ==, 4
39 tdF xS 43t 293t F=(channelization code, c)2l OVSF ZE=9= 1
3] sl 3GPP EEatAel FoHe] AT A1 A4 431, 432, 5.2.1,

522 Fx). =, 3GPP RF40M e AT EY I dolH UgEHE gt

TE7} okl 7145 EE A BEe FEs] 98 WEe msol:

3GPP EE4 (A HM1523F)

41 708 (Overview)

2tit(spreading)2 X (modulation) 0|2, B2 MY (pulse shaping) OIX'|01| M EEICt ZhAt
2 T 7K Moz PEECE A e gt dMe =z 2 HIojH dE22 oy e
(chipL2 H2sty Mz o| CHHZFS SIHAIZICE HO|H HE StLE MRElt Hol =
£ =t Al==(Spreading Factor, SF)2t1l otCt &= B L2 AJFHE Y (scrambling) 2 £,
SHitEl Moo A3WE2 AEE MESH= APFO|CE 2H4t IEH0| A, O|2H I-E#X|QF Q-
X ¥ HOlH dE2 224 SEHE 24t ZEQt Hoffict A3/-MET MH M=
|-2EiX|et Q-E XA RO El M7t CHA| E4Zh(complex-valued)?| A3 =T FEQ}
=olX|H, 07| 12 Qe &4 ARt S+=8E5 2|0|strt.

4.1 Overview

Spreading is applied after modulation and before pulse shaping. It consists of two
operations. The first is the spreading operation, which transforms every data symbol into
a number of chips, thus increasing the bandwidth of the signal. The number of chips

per data symbol is called the Spreading Factor (SF). The second operation is the
scrambling operation, where a scrambling code is applied to the spread signal.

With the spreading, data symbol on so-called |- and Q-branches are independently

multiplied with spreading code. With the scrambling operation, the resultant signals on
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the |- and Q-branches are further multiplied by complex-valued scrambling code, where
| and Q denote real and imaginary parts, respectively.

43.1 X'220|X|0|M A E (Channelization codes)
= 10 LtEt HE2to|H[o]d R E = OVSF(Orthogonal Variable Spreading Factor) ZEZ
M, ot ALEAtS| M2 CHE =2 89S Ao|e] HudS FX|SHCt

4.3.1 Channelization codes

The channelization codes of Figure 1 are Orthogonal Variable Spreading Factor (OVSF)
codes that preserve the orthogonality between a user's different physical channels.

43.2 23887 AL (Scrambling codes)

4321 LEALEE (General)

AEIAYME H2(short) 23HMEY IAE E= Zllong) 23HEY IAE T SILIE AL
SiCt, &2 AdMEE JEE= OF MEX HE7|(multi-user detector)lLt 7HY XA 7|
(interference cancellen@t 22 g FMI|E ZFE 7[X[=0| HX[E HoN YEHO = A}
S EICH

4.3.2 Scrambling codes
4.3.2.1 General
Either short or long scrambling codes should be used on the uplink. The short

scrambling code is typically used in cells where the base station is equipped with an

advanced receiver, such as a multi-user detector or interference canceller.

5.1 24t (Spreading)
O O I-E#XeE Q-E#Xl= 2ot ME2t0[Mojd FE ¢y (HF ZthE AFESHY
chip rateZ =HtE|H, 0|2 Qo 4 n{ol AF#S =2
AWM EYECH

M2 CHE =2 MEE2 ME CHE Xi'2e2t0|H| 9|
= Z2& =2 ME0| 3o A

5.1 Spreading

=
>t

M IES MESIXAE StLte] & UM

The | and Q branch are then spread to the chip rate with the same channelization

code cx (real spreading) and subsequently scrambled by the same cell specific

scrambling code Camp (complex scrambling).

The different physical channels use different channelization codes, while the scrambling

code is the same for all physical channels in one cell.
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5.2.1 X'22}0|H|0|M I E (Channelization codes)

£ 100 LiEtH REE2io|MolM REE YEIAOM ALBEE IELQ} SYUSH ZEEN,
OVSF ZEO|C} O] ZEE= M2 CHE MEEN 2t A =(spreading factor)E «+= CH2E

3 MEs 2ol H@YS |

5.2.1 Channelization codes

The channelization codes of Figure 10 are the same codes used in the uplink, namely
Orthogonal Variable Spreading Factor (OVSF) codes that preserve the orthogonality
between downlink channels of different rates and spreading factor

522 A3Ja =2 AE (Scrambling code)
AE 7ttt ATJ-EE ACO F JipE 512700/, Ol 32719 FZE OAECZE LIH O

AL, 2 AL IF0= 16702 BETF ZeE[Of UL

5.2.2 Scrambling code

The total number of available scrambling codes is 512, divided into 32 code groups

with 16 codes in each group.
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% 5 WA T2 (second operation)o|gal JfAIEO] QloE R AFWMEFY IA] ]
z 3

spare] odgolekn Fa

= H122F HgH

Spreading is applied to the physical channels. It consists of two operations. The first is

the channelization operation, which transforms every data symbol into a number of

chips, thus increasing the bandwidth of the signal. The number of chips per data
symbol is called the Spreading Factor (SF). The second operation is the scrambling

operation, where a scrambling code is applied to the spread signal.

a8 M E wiel o] 3GPP EFH A A5 )] AF#RER F

Tof #e Ao, gl B3 VAo vFo B, & A125F5] 9 V1A &S A

B, 228Y FAOR Q3 AT tfoFo] YolAr oz A4 Pt

N

A 7= 2] AEE FAH('spreading)A717] AR 71ed 74 Fael 7t

Hom VAT wE AHGA BWE PEe] A8 4 2Ed WY 12T 4
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“Further, the spread spectrum circuit preferably is constructed
to receive a signal of “~1” in the sixth multiplier 212 for inverting the
second spreading code signal, but its construction may be adapted to
be similar to that used for inverting an input signal of the seventh
multiplier 214 or an output signal of multiplier 214 instead of
inverting the second spreading code signal. That is to say, the signal
“1” may be applied to the multiplier 212 or applied to any inverted
signal of the input or output of multiplier 214.”
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2014 19,557,473,939
2015 17,609,651,455

= j&N F 3GPP ¥+ 3GPP2 %F 7|wo] ZF Agd 7179 wEY HFS &
X
AN

Al ¢y gleowvw RBSo| 7; A75559] 7]

o
v
=
N
o
_o|L
s
[ <
i
N
Ertl
(i
2
i

-

%3} 2993}+= Verizon Wireless A2} SprintAHo]s} oF AFE €3] '3GPP2 FAIAME}

gtoh), 3GPP Ei= Adshs FAS T 98k AT&TARSE T-MobileAk(©]

st & AFE @A '3GPP BAIAMEE SthE, ¢ 478 AR vl FAEA A ARE
5

ote] 7t AEE WiEe wFS Aol vFe] 3G
13}
—

o
o

3k o] FFA7171¢] WE
o MTZ off & VA9t Zo] FAska, ol °lg3te] ¥e 3GPP2 EFEVIE|

Hg9 o) FEA//|e HEAe T

_39_



oz | 3GPP2 SHAL DHEA 3GPP2 H|Z 3GPP SMAL IfEY 3GPP H|=
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2012 92,819 55% 76,399 45%
2013 98,296 54% 82,087 46%
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2015 96,241 53% 84,658 47%
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(3 9 2 A5 F39 w5 3G 7|Eo] AEH olsFAr7e wEd U
3GPP27} 284 71719 wWiEd BlFE ol&ste] AAHE, 7 gol A Akd I Ak
AALFE o] AHd vmALYSs ] 573 "5 U7HA] 3GPP2 EFEo| &9 v
39 o] F5ZA778 "o wjEAL o ZF Eo] FA = 7IAe 23, 7 ol dx
Aok vjE Mol A= 85,106,851,802F 2] (= 44,096,175,620€ 8 + 41,010,676,182

#)o] ot

< L Al 2t 3GPP2 EE0| M EE 7|7| BEH(H)
2007(6.29. 2 Ef) 439,975,456 (=1,541,772,673 x 56% x 186/365)
2008 1,329,806,579 (=2,417,830,144 x 55%)
2009 1,564,289,420 (=2,896,832,261 x 54%)
2010 2,610,114,192 (=4,924,743,759 x 53%)
2011 3,944,803,592 (=7,305,191,838 x 54%)
2012 6,109,539,731 (=11,108,254,057 x 55%)
2013 9,030,727,866 (=16,723,570,123 x 54%)
2014 10,756,610,666 (=19,557,473,939 x 55%)
2015(11.21.77tX]) 8,310,308,118 (=17,609,651,455 x 53% x 325/365)
A | 44,096,175,620
He K A2k 23 3GPP2 EE0| HEE 7|7 HEH (D)
2009(11. 4.2H) 248,572,017 (=2,896,832,261 x 54% x 58/365)
2010 2,610,114,192 (=4,924,743,759 x 53%)
2011 3,944,803,592 (=7,305,191,838 x 54%)
2012 6,109,539,731 (=11,108,254,057 x 55%)

2013 9,030,727,866 (=16,723,570,123 x 54%)
2014 10,756,610,666 (=19,557,473,939 x 55%)
2015(11.21.77tX]) 8,310,308,118 (=17,609,651,455 x 53% x 325/365)

S| | 41,010,676,182
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SF HXE2|7| 4.4% 41% AUS Consulting 2007'3 Xtz
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	2) 피고는 1994. 11.경 1993년 보상지침을 개정하여 1995. 1. 1.부터 시행하였는데(이하 ‘1995년 보상지침’이라 한다), 그 주요 내용은 [별지 1] 제2항 기재와 같다. 


	2. 당사자 주장의 요지
	가. 원고들
	1) 원고들은 피고의 종업원으로서 그 직무에 관하여 이 사건 직무발명을 발명하였고, 피고는 원고들로부터 이 사건 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 이를 기초로 국내 및 미국에서 이 사건 각 특허를 등록하였다. 피고는 각 라이선스 계약을 통해 각 계약의 상대방인 K, L에게 이 사건 직무발명의 실시를 허락하는 대신 이 사건 직무발명에 상응하는 가치를 가지는 상대방의 특허발명을 실시하면서도 그 실시료 지급을 면제받는 독점적, 배타적 이익을 얻었다. 피고가 이 사건 직무발명의 실시를 허락함에 따라 얻은 실시료 지급면제 이익은 아래 가)항 및 나)항 기재 이익 합계와 같다.
	2) 따라서 피고는 원고들에게 이 사건 직무발명으로 얻은 위 가)항 및 나)항 기재 이익 합계에 발명자 공헌도 30%, 원고들의 공동발명자 기여율 각 1/3을 곱한 각 39,169,358,770원(= 353,195,300달러 × 30% × 1/3 × 2007년부터 2015년까지의 각 연도별 평균환율 1,109원/달러)을 정당한 직무발명보상금으로 지급할 의무가 있다. 원고들은 피고에게 그 일부로서 각 70억 원과 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다.
	3) 원고 A가 이 사건 직무발명 완성 당시 피고의 종업원의 지위에 있었던 것으로 볼 수 없다고 하더라도, 원고 A와 피고 사이에는 이 사건 직무발명의 공동발명자인 원고 A가 그 특허를 받을 권리를 피고에게 양도하는 대가로 그 직무발명보상금 상당의 대금을 지급받기로 하는 내용의 묵시적 약정이 체결되었다고 보아야 하므로 피고는 원고 A에게 위 2)항 기재 금원 상당의 양도대금을 지급할 의무가 있다.

	나. 피고
	1) 원고 A는 이 사건 직무발명의 공동발명자가 아니고, 설령 공동발명자로 인정되더라도 이 사건 직무발명의 발명 당시 피고의 종업원이 아니었으므로 직무발명보상금청구권을 가지지 않는다. 
	2) 이 사건 직무발명은 3세대 이동통신표준인 3GPP, 3GPP2 표준에 부합하지 않는 등 가치가 없으므로 이 사건 직무발명으로 인하여 피고가 얻은 독점적ㆍ배타적 이익은 존재하지 않는다.
	3) 원고들은 늦어도 2000. 1. 31. 피고에서 모두 퇴사하였으므로, 그때부터 직무발명보상금청구권을 행사할 수 있었다. 이 사건 소는 그로부터 10년이 도과한 2017. 5. 17.에 제기되었으므로, 이 사건 직무발명에 관한 직무발명보상금청구권은 소멸시효가 완성되었다.


	3. 직무발명보상금 청구권의 발생 
	가. 원고 A가 이 사건 직무발명의 공동발명자인지 여부
	1) 관련 법리
	2) 구체적 판단
	가) 피고는 이 사건 직무발명을 3세대 이동통신 표준특허로 만들기 위해 이 사건 미국특허에 비해 더 넓은 권리범위를 확보하고자 하였고, 이에 미국 특허법상 재발행출원(Reissue) 제도를 이용하여 이 사건 미국재발행특허를 출원하여 등록을 받았는데, 그 과정에서 피고는 원고 A와 협의를 거쳤고, 이 사건 국내특허 및 이 사건 미국특허와 달리 원고 A를 공동발명자로 추가하였다. 이와 같은 출원 경위에 비추어 보면, 피고는 이 사건 미국재발행특허의 출원 당시 원고 A가 이 사건 직무발명의 공동발명자라는 사실을 인식 내지 인정하고, 이 사건 미국재발행특허의 출원 및 등록에 있어서 공동발명자인 원고 A의 협력이 필수적이라고 판단하였으며, 나아가 이 사건 국내특허 및 미국특허의 출원 과정에서 누락된 원고 A를 발명자로 추가하여 이 사건 미국 재발행특허의 발명자 누락과 관련한 하자를 치유하고자 한 것으로 보인다.  
	나) 피고의 이 사건 미국재발행특허 출원 당시 피고의 시니어 매니저였던 R은 ‘원고 A가 이 사건 직무발명의 공동발명자이다’라는 취지의 선언서를 작성하여 미국 특허청에 제출하였다.
	다) 이 사건 직무발명의 공동발명자인 원고 B, C와 이 사건 미국재발행특허의 출원 당시 피고의 대표이사였던 M, 피고의 특허 담당 책임자였던 N는 ‘원고 A를 이 사건 미국특허의 발명자로 기재하는 것이 부주의로 인해 누락됐으며, 만약 이러한 진술이 의도적인 허위에 의한 것이라면 형사처벌을 감수한다’는 취지의 선언서를 작성하여 미국 특허청에 제출하였다.
	라) 원고 B, C는 원고 A가 이 사건 직무발명의 공동발명자라고 일관되게 진술하고 있다. 원고 B, C는 이 사건 직무발명의 발명자이므로 이 사건 직무발명을 누가 발명하였는지 가장 잘 알고 있을 뿐만 아니라 원고 A가 공동발명자로 인정될 경우 보상금 산정에 있어 그 기여율이 줄어드는 불이익을 받을 위치에 있으므로, 원고 A가 발명자가 아님에도 발명자라고 허위로 진술할 이유나 동기가 없다.
	마) 원고 A는 피고 재직 중인 1990. 11.경부터 피고를 퇴사한 이후인 1999. 6.경까지 무선통신기술 분야의 발명 51개를 발명하여 피고에게 승계하였다. 이 사건 직무발명은 사용자와 기지국 간 무선통신 신호의 대역폭을 확산하는 방법에 관한 무선통신기술로서, 원고 A가 발명하여 피고에게 승계한 위 51개의 발명과 관련성이 매우 높다.    


	나. 원고 A가 피고의 종업원인지 여부 
	1) 관련 법리
	가) 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제39조 제1항은 “종업원ㆍ법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자등”이라 한다)의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명“을 직무발명으로 정의하고 있고, 같은 법 제40조 제1항은 ”종업원등은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.”고 정하고 있다.
	나) 여기서 종업원이란 사용자와 고용계약 기타의 관계에서 타인의 사무에 종사하는 자를 말하고, 민법상의 고용계약에 의한 종업원뿐만 아니라 사실상의 노무를 제공하는 관계인 경우를 포함하며, 고용관계가 계속적, 계획적일 것을 요하지 않는다. 

	2) 구체적 판단

	다. 소결론

	4. 직무발명보상금의 산정
	가. 관련 법리
	1) 구 특허법 제40조 제2항은 직무발명보상금의 액수를 결정함에 있어서, 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 직무발명의 완성에 사용자등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다고 규정하고 있는데, 위 규정에 따르면 직무발명 보상액을 산정함에 있어 일반적으로 고려하여야 할 요소는 ① 사용자가 얻을 이익, ② 사용자 공헌도(= 1 - 종업원 공헌도), ③ 공동발명자 기여율이라고 할 것이다.
	2) ’사용자가 얻을 이익’은 사용자와 종업원 간의 분배의 대상이 되는 이익을 말하는 것으로, 당해 직무발명에 의하여 발생한 이익으로서 직무발명과 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 한편, 구 특허법 제39조 제1항에 따르면 사용자는 직무발명을 승계하지 아니하더라도 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적․배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미하고, 이는 직무발명 자체에 의해 사용자가 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익․비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로, 수익․비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있다 할 것이다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).
	3) ‘사용자 공헌도’는 사용자가 발명을 완성하는 데 제공한 연구개발비, 연구설비, 자재비, 급여 등의 제공이 발명의 완성에 공헌한 정도를 의미하고, 직무발명이 공동발명인 경우 발명자별 지분을 정하는 ‘공동발명자 기여율’은 종업원이 당해 발명의 완성을 위하여 투입한 창조적 노력의 정도로서 공동발명자 중 각 발명자의 기여 정도를 말한다.
	4) 종합하면, 직무발명보상금의 계산식은 다음과 같다.

	나. 이 사건 직무발명으로 인한 독점적ㆍ배타적 이익의 유무
	1) K 라이선스 계약 체결에 기여하였는지 여부
	2) L 라이선스 계약 체결에 기여하였는지 여부 
	3) 이 사건 미국재발행특허가 표준필수특허에 해당하는지 여부
	가) 3GPP 표준필수특허에 해당하는지 여부  
	나) 3GPP2 표준필수특허에 해당하는지 여부  
	(1) 3GPP2 표준과의 구성 대비 
	(2) 판단

	다) 소결론


	다. 사용자의 이익
	1) 산정 방법
	2) 인정금액
	가) 3G 기술이 적용된 피고의 이동통신기기 매출액: 85,106,851,802달러
	나) 이 사건 미국재발행특허의 합리적이고 상당한 실시료율: 0.016%
	다) 실시료 면제이익의 산정: 미화 13,617,096달러


	라. 발명자공헌도: 10%
	1) 앞서 든 증거들에 갑 제9 내지 11, 23, 40, 56호증, 을 제2, 7, 8호증의 각 기재, 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.
	2) 이상에서 살펴본 이 사건 직무발명의 완성에 대한 기여도, 이 사건 미국재발행특허의 출원 및 등록 경위, 표준화에 대한 공헌도, 이익 실현 과정 등을 참작하면, 이 사건 직무발명에 대한 발명자공헌도는 10% 정도로 봄이 상당하다.

	마. 정당한 보상금의 산정
	1) 이 사건 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자 이익액 13,617,096달러에 발명자 공헌도 10%, 공동발명자 중 원고들의 기여율 각 1/3을 반영하면 각 453,903달러(= 13,617,096달러 × 10% × 1/3)이므로 이를 원화로 환산한 금액의 범위 내에서 정당한 보상금을 각 산정하여야 한다. 다만, 매년 외화로 실시료를 면제받아 외화로 산정되는 사용자 이익과 관련하여 적용할 기준 환율이 문제된다. 
	2) 직무발명보상금채권은 법정채권에 해당하고, 법정채권은 그 법규가 속한 국가의 통화에 의하여 성립하는 것으로 해석되므로 구 특허법에 기한 직무발명보상금채권은 원화채권이다. 사용자가 직무발명으로 인하여 외화로 이익을 얻었더라도 직무발명 보상규정이나 사용자와 종업원과의 약정에 의하여 그에 따른 직무발명보상금을 외화로 지급하기로 약정하지 아니한 이상 원화채권에 해당하는 직무발명보상금 채권의 성격은 변하지 아니하므로(대법원 2024. 11. 14. 선고 2023다287168 판결 참조), 사용자는 외화로 받은 실시료에 대하여 그 취득 당시의 환율로 환산한 가치에 상응하는 원화 상당의 이익을 얻은 것으로 볼 수 있고, 직무발명자는 사용자의 그와 같은 이익에 기하여 원화채권으로서의 직무발명보상금 청구권을 가진다고 할 것이다. 
	3) 앞서 외화를 기준으로 산정한 정당한 보상금 상당의 금액을 사용자 이익이 발생하는 기간을 고려하여 2007년부터 2015년까지 연도별 평균 환율의 평균인 1,109원을 적용하여 원화로 환산하고, 그에 따라 환산된 503,378,427원(= 453,903달러 × 1,109원)을 원고들의 정당한 보상금으로 각 정한다.

	바. 소결론

	5. 피고의 소멸시효 항변에 대한 판단
	가. 관련 법리
	나. 소멸시효 기산점에 관한 판단
	(내용없음)
	가) 원고들의 퇴직 당시 적용되는 1995년 보상지침 제18조는 제1항에서 ‘종업원이 퇴직 혹은 사망한 경우에 있어서도 제15조에 의한 대가를 받을 권리는 소멸하지 않는다’고 정하고, 제2항에서 ‘발명을 한 종업원이 사망하였을 경우에는 그가 받을 수 있는 보상금을 법정상속인에게 지급한다’고 정하면서, 제3항에서 ‘제1항 및 제2항의 지급은 청구에 의해 실시하며, 청구가능 시한은 회사의 회계처리 규정상의 예수금처리 기준에 따라 발생 후 3년으로 한다’고 정하고 있다. 1995년 보상지침 제15조는 구체적인 보상금 명목 및 그 산정 절차, 금액 등을 정하고 있고, 특히 제5항에서 유효특허보상금에 관하여 ‘회사가 승계한 직무발명의 권리가 타사에 대한 클레임제기 및 신규 또는 재계약 협상에서 로얄티 수입이나 절감에 현저하게 공헌한 경우 위원회의 심의를 거쳐 유효특허 보상금을 지급한다.’라고 정하여, 피고가 유효특허보상금을 지급함에 있어 위원회의 심의를 거치도록 하고 있다.  
	나) 피고가 승계받은 직무발명으로 인하여 로열티 수입 및 절감이 이루어지더라도 유효특허보상금은 그 수입이나 절감에 현저하게 공헌하였을 것을 요건으로 하고 있으므로, 유효특허보상금은 일률적, 기계적으로 산정되지 않아 그 산정에서 일정한 심사절차를 거쳐야 할 필요가 있다. 이에 따라 1993년 보상지침 제16조 제5호에서는 위원회의 심의를 거치도록 하고 있다(이는 1995년 보상지침에서도 동일하게 규정되어 있다). 
	다) 종업원이 퇴직한다고 하더라도 1993년 보상지침 제16조 제5호의 보상금 산정 방법은 다르지 않으므로, 퇴직한 종업원에게도 위와 같은 심의 절차가 필요한 것은 마찬가지이다. 피고 퇴사시에 적용되던 1995년 보상지침도 제18조 제1항에서 종업원이 퇴직한 경우 보상금을 받을 권리는 소멸하지 않는다고 정하고 있을 뿐, 앞서 본 위원회의 심의 등의 절차를 퇴직자에 대하여 배제한다는 내용을 명시하고 있지 않다. 따라서 1995년 보상지침 제15조 제3항의 절차는 퇴직자에 대하여도 적용된다고 보는 것이 타당하다. 

	2) 피고는, 1993년 보상지침 제16조 제5호에서 정하는 지급시기는 구 특허법 제39조 제1항에서 정하는 법정채권과는 별개로 병존하는 약정채권의 행사에 법률상 장애가 될 뿐 법정채권의 행사의 장애사유가 될 수 없다고 주장한다.  
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