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생명공학, 전기․전자․정보․통신 분야로 구분하여 발간하였습니다.

2. 본 책자에 게재된 판결문은 2017년 9월 ~ 2018년 2월까지 대법원 및 특허

법원에서 선고된 판결 중 특허심판원의 심결이 취소된 사건과 승소사건 중 

심판실무에 필요한 중요 사건을 중심으로 수록하였으며, 심판의 종류별로 

구분하여 수록하였습니다.

3. 사건별 부호문자의 부여에 관한 대법원 예규에 의하여 판례번호 중 “후”자는 

특허상고사건을, “허”자는 특허법원사건을, 심판사무취급규정 제9조 제2항에 

의하여 “당”자는 특허심판원사건 중 당사자사건을, “원”자는 특허심판원

사건 중 거절결정불복사건을 표시한 것입니다.

4. 아무쪼록 본 책자가 심판업무 수행에 조금이나마 도움이 되기를 바라며, 

앞으로도 계속 보완․발전시켜 나가도록 하겠습니다.
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더라도, 선행발명에 의해 이 사건 출원발명의 진보성이 부정된다는 거절

이유의 주된 취지가 변경된 것이라고 볼 수 없고, 외국에서의 특허등록

된 사정은 우리나라에 있어서 특허성이 있는지 여부를 판단하는 데 참고

자료가 될 뿐이라고 하면서 이 사건 심결을 지지한 사례(상고중).
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던 새로운 구성이 추가되어 정정청구의 내용을 실질적으로 변경하여 정

정의 보정요건을 충족하지 못하고, 정정사항 4 및 6은 불명확한 구성이 
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청구범위의 실질적 변경을 초래하므로 구 특허법 제136조 제3항 규정을 

충족하지 못한다고 하여 이 사건 정정심판을 기각하였으나, 판례에서는 

보정사항 2(심결의 보정사항 4-㉡ 및 6-㉢)는 정정사항 4의 취지가 명

확하게 된 것에 불과하므로 정정심판청구의 요지를 변경한 것이 아니고, 

정정사항 4 및 6은 제2도전부의 범위를 구체적으로 한정한 것에 불과하

며, 정정사항 7은 청구범위를 실질적으로 변경한 것이 아니고 발명의 설

명 및 도면에 기재된 내용을 그대로 반영하여 청구범위를 감축한 것에 

해당한다고 하여 심결을 취소한 사례(확정).
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정정한 것)가 구 특허법 제136조 제1항 제2호의 잘못된 기재를 정정하는 

것이거나 제136조 제1항 제3호의 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확

하게 하는 것이고, 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것이 아

니므로 이 사건 정정무효심판청구를 기각하였으나, 판례에서는 ‘산화물 

자성 재료’의 의미를 해석한 후 정정사항 2는 정정 후 청구항 18의 청구

범위를 불명확하게 하는 결과를 가져오므로, 명백히 잘못된 것을 본래의 

올바른 기재로 고치는 경우이거나 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확

하게 하는 경우라고 보기 어렵다고 하여, 심결을 취소한 사례(확정).
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성과 차이가 있어 이 사건 제1항 발명의 신규성이 부정되지 않는다고 하

였으나, 판례에서는 구성요소 1-2의 두께 비율 수치 한정은 ① 임계적 

의의가 있다거나 이질적인 작용효과가 있음을 인정할 만한 기재가 없는 

점, ② 선행발명 1의 두께 비율 수치한정 범위와 상당 부분 중첩되는 점 

등을 종합하면, 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지관용 수단
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에 불과하거나 통상의 기술자가 선행발명 1과 기술상식에 기초하여 선행

발명 1로부터 직접 인식할 수 있다고 보아 이 사건 제1항 발명의 신규성

이 부정된다고 하여 심결을 취소한 사례(확정).
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   ▶ 특허권에 대하여 실시권을 설정받았다 하더라도, 실시권자가 아무런 제

한 없이 실시를 허락받아 특허권 그 자체를 취득한 것과 마찬가지로 볼 

수 있거나, 당사자 간에 조합관계가 성립하는 등으로 실시권자가 특허권

자와 그 법률상 이해관계를 같이하여 불이익이 없다는 등의 특별한 사정

이 없는 한, 원칙적으로 실시권자는 당해 특허발명의 권리존속으로 인하

여 법률상으로 불이익을 입어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 

이해관계를 가진 자에 해당한다고 한 사례(확정).

   ▶ 구 특허법 제52조에 따른 분할출원이 구 특허법 제55조에 의한 우선권 

주장의 효력을 인정받기 위해서는 분할출원시의 특허출원서에 ‘우선권 

주장의 취지 및 선출원의 표시’를 하여야 하고, ‘우선권 주장의 취지 및 

선출원의 표시’가 특허출원서에 기재되지 아니한 분할출원의 경우에는 

구 특허법 제55조에 따른 우선권 주장의 효력을 인정받을 수 없다고 한 

사례(확정).

  3. 2017허6187 등록무효(특) ·············································································· 110

   ▶ 특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효

심판절차에서 함께 심리되므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정

정청구 부분은 따로 확정되지 아니하고 무효심판의 심결이 확정되는 때

에 함께 확정된다고 하면서, 이 사건 심결의 이 사건 제7, 8항 정정발명

에 대한 부분의 취소를 구하는 부분은 이유 없으나, 이 사건 심결의 이 

사건 제2항 정정발명에 관한 부분의 취소를 구하는 부분은 이유 있어 이

를 인용하는 이상, 이 사건 심결 중 이와 함께 확정되어야 할 이 사건 정

정청구에 관한 부분도 취소를 면할 수 없다고 하여 이 사건 심결 중 청

구항 1을 제외한 나머지 부분 모두를 취소한 사례(심결에서는 정정청구

http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C52%EC%A1%B0
http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C55%EC%A1%B0
http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C55%EC%A1%B0


- iv -

가 인정되었고 청구항 1은 진보성이 부정되나 청구항 2, 7, 8은 진보성

이 부정되지 않는다고 하였으나, 청구항 2, 7, 8에 대하여만 소를 제기

한 이 사건 판례에서는 청구항 2은 진보성이 부정되지만 청구항 7, 8은 

진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다)(확정).

Ⅳ. 권리범위확인 ∙ 139

  1. 2017허4792 권리범위확인(특) ······································································· 141

   ▶ 소극적 권리범위확인 사건인 심결에서는 이 사건 제4항 발명의 구성요소 

4-3 및 4-7이 확인대상발명의 대응구성과 동일하거나 균등하지 아니하

므로 확인대상발명이 이 사건 제4항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 

하였으나, 판결에서는 확인대상발명의 대응구성 4-3(두 쌍의 영구자석)

은 이 사건 제4항 발명의 구성요소 4-3(한 쌍의 영구자석)과 이용관계에 

있고, 확인대상발명의 대응구성 4-7(회전기어가 설치된 하부 케이스의 

장변 측변과 가이드 레일)도 이 사건 제4항 발명의 구성요소 4-7(가이드

판)과 이용관계에 있으므로 확인대상발명은 이 사건 제4항 발명을 이용

하는 관계에 있어 이 사건 제4항 발명의 권리범위에 속한다고 하여 심결

을 취소한 사례(상고 중).

  2. 2017허6132 권리범위확인(특) ······································································· 162

   ▶ 적극적 권리범위확인 사건인 심결에서는 확인대상발명이 이 사건 제1, 

2, 6항 발명의 권리범위에 속한다고 하였으나, 판결에서는 확인대상발명

의 구성요소 2의 용기 식별부는 ‘용기 판단부’에 의하여 전용 용기인지 

여부를 판단하나, 이에 대응하는 원고의 실시주장발명의 구성요소로는 

용기의 바코드를 읽어 들이는 태그판독단만 있을 뿐, 전용 용기인지 여

부를 판단하는 ‘용기 판단부’가 존재하지 아니하므로, 양자는 사실적 관

점에서 다르다고 하여 이 사건 심판청구를 각하하지 아니한 심결이 위법

하다고 한 사례(확정).
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1. 2017허523 거절결정(특) 

2. 2017허3386 거절결정(특)

거절결정
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특     허     법     원

제    4    부

판         결

사       건 2017허523  거절결정(특)

원       고 블랙베리 리미티드(BlackBerry Limited)

캐나다 온타리오주 워털루시 유니버시티 애비뉴 이스트 

2200

(2200 University Avenue East, Waterloo, Ontario, 

N2K 0A7, Canada)

대표자 스티브 라이(Steve Rai)

소송대리인 변리사 김태홍, 김진회, 신윤숙, 박은영, 

임서영, 송승필, 나영환

소송복대리인 변리사 허곤욱, 김재갑

피       고 특허청장

소송수행자 정헌주

변 론 종 결 2017. 8. 9.

판 결 선 고 2017. 9. 15.

주       문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2016. 11. 22. 2015원6857 사건에 관하여 한 심결을 취소

한다.
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이       유

1. 기초 사실

  가. 원고의 이 사건 출원발명(을1호증)

    1) 발명의 명칭 : 라디오 액세스 기술간 통신을 위한 시스템 시간 오버

헤드 파라미터 길이 리프리젠테이션을 감소시키는 방법 및 시스템

    2) 번역문제출일/ 국제출원일/ 우선권주장일/ 출원번호

      : 2010. 9. 27./ 2009. 3. 6./ 2008. 3. 7./ 제10-2010-7021530호

    3) 청구범위(2015. 6. 8. 보정된 것)

      【청구항 1】무선 액세스 단말이 무선통신 시스템의 시스템 시간에 동

기화하기 위한 방법에 있어서, 상기 무선 액세스 단말을 동작시키기 위해 제

1 라디오 액세스 기술을 갖는 제1 무선통신 네트워크에서 제1 타이밍 계층구

조(hierarchy)를 사용하는 단계(이하 ‘구성요소 1’) - 상기 제1 타이밍 계층

구조로 동작하는 것은 상기 제1 무선통신 네트워크에 대한 프레임 사이클을 

결정하는 것을 포함하고(이하 ‘구성요소 2’), 상기 프레임 사이클은 현재 프

레임 사이클과 다음 프레임 사이클 사이의 프레임 사이클 경계(boundary)를 

가짐(이하 ‘구성요소 3’) - ; 상기 제1 라디오 액세스 기술과 상이한 제2 라

디오 액세스 기술을 갖는 제2 무선통신 네트워크에 대한 브로드캐스트 파라

미터를 수신하는 단계(이하 ‘구성요소 4’) - 상기 브로드캐스트 파라미터는 

상기 제2 무선통신 네트워크의 시스템 시간을 포함함(이하 ‘구성요소 5’) - ; 

상기 무선 액세스 단말의 관점에서 상기 제2 무선통신 네트워크의 시스템 시

간을 상기 현재 프레임 사이클과 다음 프레임 사이클 사이의 프레임 사이클 

경계에 맞추어 정렬하는 단계(이하 ‘구성요소 6’); 및 상기 제2 무선통신 네

트워크를 사용하여 통신 세션에 참여하는 단계를 포함하는, 무선 액세스 단

말이 무선통신 시스템의 시스템 시간에 동기화하기 위한 방법(이하 ‘구성요

소 7’)
     【청구항 2~20】각 기재 생략
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󰊱 기술분야 및 발명의 배경이 되는 기술

  이 사건 출원발명은 무선 액세스 단말이 소스 유선 라디오 액세스 네트워

크상의 액티브 세션에 참여하면서 타깃 무선 라디오 액세스 네트워크의 시

스템 시간을 얻을 수 있는 상호 연동 방법 및 시스템에 관한 것이다.

  LTE로부터 CDMA로 핸드오버 되는 경우에 대하여, 49비트 SYSTEM_TIME 

필드가 공통의 채널상에 전송되는 오버헤드 파라미터의 일부로서 사용되기 

위해 제안되었다. 시스템 시간을 운반하기 위한 49비트 필드의 사용은 액세

스 단말이 실제 CDMA 시스템 시간을 알아낼 수 있도록 충분한 해상도를 

제공하지만, 필드의 사이즈는 방대한 양의 오버헤드 채널 자원을 소비하므

로 비효율적인 작업을 야기한다.

󰊲 해결하고자 하는 과제 및 기술 구성

  그러므로 액세스 단말이 오버헤드 소비를 최소화하는 방식으로 타깃 라디

오 액세스 기술 네트워크의 시스템 시간을 얻을 수 있도록 하는 시스템 및 

방법이 필요하다.

  [도 2]에 나타낸 타이밍도는 LTE 타이밍 계층구조(44)1) 및 CDMA 타이밍 

계층구조(46)를 포함한다. LTE 타이밍 계층구조(44)는 10.24초 시스템 프레

임 넘버(”SFN”) 사이클을 나타낸다. SFN 사이클은 8SFN의 각 그룹이 80ms

를 차지하도록 8SFN의 그룹으로 정렬되는 1024개의 SFN을 포함한다. 다르

게 말하면, 각 SFN2)(LTE 패킷)은 10ms 기간이다.

  동작에 있어서, 예로서 액티브 핸드오버를 사용하여 무선 액세스 디바이

스(16)는 오버헤드, 즉 파일럿 채널상의 LTE 네트워크(12)에서 eNB3)(28)로부

터 브로드캐스트 파라미터를 수신한다. 브로드캐스트 파라미터는 CDMA 네

트워크(14)에 대한 시스템 시간을 포함한다. 이러한 예에서 CDMA 네트워크

(14)에 대한 브로드캐스트 파라미터는 시간(48)에서 수신된다고 가정한다. 

    4) 주요 내용 및 주요 도면

1) 괄호 안의 숫자 또는 영문자는 이 사건 출원발명의 주요 도면 표시 도면부호를 의미한

다. 이하 이 사건 출원발명의 각 해당 부분을 모두 같은 방식으로 표기한다.

2) 이 사건 출원발명의 명세서에는 “SEN”이라고 기재되어 있으나, 이는 “SFN”의 오기임이 

분명하므로, 이하에서는 모두 “SFN”으로 고쳐 쓴다. 

3) “eNB”는 ‘evolved Node B'의 약어로서, 기존의 이동통신 시스템에서의 기지국이 LTE 

시스템에서 eNB로 그 명칭이 바뀐 것이다(식별번호 [0021], [도 1] 참조).
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[도 2]와 같이 시간(48)은 SFN 사이클 경계, 즉 LTE 패킷(1023)과 다음의 

SFN 사이클의 LTE 패킷(0) 사이에서가 아닌 SFN 사이클 내의 어딘가에서 

발생한다. 이 사건 출원발명에 의하면, 무선 액세스 단말(16)은 정렬점(50)

에서 발생한 정렬과 같이 [도 2]의 프레임 사이클 경계로 CDMA 네트워크

(14)의 시스템 시간을 정렬하도록 동작한다. 기준점을 생성함으로써 타이밍

은 LTE 네트워크(12)에 대해 이미 추적되므로, CDMA 네트워크(14) 시스템 

시간과 동기화하는 데 저해상도가 필요하다.

  소스 무선통신 네트워크의 프레임 사이클 경계와 타깃 무선통신 네트워

크의 시스템 시간을 정렬함으로써 시스템 시간 필드의 길이 축소가 성취될 

수 있다는 것을 알아내었다. 예를 들면, CDMA 네트워크의 시스템 시간과

의 동기화를 여전히 허용하면서 LTE 네트워크에서 시스템 시간 필드가 29

비트로 축소될 수 있다는 것은 알아내었다. 시스템 시간이 정렬되고 무선 

액세스 디바이스(16)가 CDMA 네트워크(14)와 동기될 수 있으면 CDMA 네

트워크(14)에 관한 통신 세션이 확립될 수 있으므로, LTE 네트워크(12)로부

터 CDMA 네트워크(14)로의 액티브 모드 핸드오버가 가능해진다.

󰊳 효 과

  이 사건 출원발명의 이점은 무선 액세스 단말이 타깃 라디오 액세스 기

술 네트워크의 시스템 시간을 동기적으로 얻을 수 있도록 하는 방법 및 시

스템을 제공하는 것이다. 이러한 방식으로 함으로써 동일한 것을 행하는 비

동기 방법 및 시스템과 비교할 때 오버헤드 소비를 최소화한다.

[도 2] 타이밍도

LTE 타이밍
계층구조(4

4)

CDMA 
타이밍

계층구조(46) 시간 정렬점

10240ms
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  서론(Introduction)

  본 기고는 E-UTRAN과 3GPP2 라디오 기술들 사이의 상호 연동

(interworking)을 지원하는 TR 36.938에 기초하여, E-UTRAN을 통한 CDMA 

시스템 타임의 송신을 다룬다. 36.331에 대한 텍스트 제안이 또한 제공된다.

  논의(Discussion)

  CDMA 시스템 타임은 UE5)와 HRPD 또는 cdma2000 1xRTT6) 시스템들 사

이의 통신을 설정(establish)하기 위해 요구된다. 또한 CDMA 시스템 타임은 

UE가 HRPD 및 cdma2000 1xRTT 네트워크들의 인접 셀들을 측정(measure)하

기 위해서 요구된다.

  CDMA 시스템 타임은 E-UTRAN 브로드캐스트 채널상의 (3GPP2 시스템 

  나. 선행발명 3(을4호증)4)

    2008. 1. 14.부터 1. 18.까지 스페인 세비야에서 개최된「3GPP TSG 

RAN WG2 Meeting #60-bis, R2-080588」에서 토론 및 승인되어 2008. 

1. 18. 공개된 ‘CDMA 시스템 타임 파라미터(CDMA System Time Parameter)’
라는 제목의 기고문으로서, 그 주요 내용은 아래와 같다.

4) 선행발명 3은 실제로는 ‘기고문’이지만, 이 사건 출원발명과의 대비의 편의상 ‘발명’이
라고 부른다. 한편, 피고는 이 사건 출원발명에 대한 심사과정에 이 사건 출원발명의 

진보성 부정에 관한 선행기술로 선행발명 3 외에 2004. 1. 29. 공개되어 미국 특허공

개공보 US 2004/17777호에 게재된 ‘무선 인터페이스 동기화’에 관한 것을 선행발명 1

(을2호증), 2007. 7. 5. 공개되어 미국 특허공개공보 US 2007/153923호에 실린 ‘무선 

통신 시스템을 위한 링크 적응 방식을 제공하는 방법과 장치’에 관한 것을 선행발명 2

(을3호증)로 제시한 바 있다. 그러나 피고는 이 법원에 이르러 2017. 8. 9. 이 사건 제

1차 변론기일에 이 사건 출원발명 중 청구항 1의 진보성 부정에 관한 최종적인 입장을, 

선행발명 3에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다는 것으로 정리하고, 

나머지 선행발명들에 기한 주장을 모두 철회하였다. 이에 따라 선행발명 1, 2는 청구항 

1의 진보성 부정 여부에 관한 판단에 있어 구체적인 대비 대상에서 제외되었으므로, 이

들에 관한 자세한 설명은 모두 생략하기로 한다.

5) “UE”는 ‘User Equipment'의 약어이다.

6) “HRPD(High Rate Packet Data)” 및 “cdma2000 1xRTT”는 모두 3GPP2 라디오 기술

의 일종이다.
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관련) IE로 또는 전용(dedicated) RRC 메시지7)로 반송될 수 있다. 그것은 

E-UTRAN 프레임 구조의 기준점, 예를 들어 특정 E-UTRAN 프레임 및 서브

프레임의 경계에 관한 CDMA 시스템 타임이다. SFN=0을 갖는 라디오 프레

임의 시작 경계(starting boundary)는 CDMA 시스템 타임의 기준점

(reference point)으로 사용될 수 있다. IE가 CDMA 시스템 타임을 포함하면, 

초기 및 후속 HARQ8) 송신들을 포함하는 (브로드캐스트 또는 유니캐스트 

채널을 통한 것이든지) CDMA 시스템 타임의 송신들은 ([10] 비트들의) 동일

한 SFN 주기(period) 내에서 수행되어야 한다. 이러한 IE에서 반송되는 

CDMA 시스템 타임은 현재(current) SFN 주기(period)에서 SFN=0을 갖는 

무선 프레임의 시작 경계(starting boundary)에 대응한다.

  CDMA 시스템 타임은 끊임없이 변경되므로, CDMA 시스템 타임의 변경은 

SU-19)의 값 태그를 변경시키지 않아야 하고, 변경의 통지를 촉발해서는 안 

된다. UE는 CDMA 측정들을 수행하거나 UE와 HRPD 또는 cdma2000 1xRTT 

시스템들 사이의 통신을 설정하도록 요구되면, CDMA 시스템 타임의 정확

도를 (최소 성능 요구에 따른) 만족스러운 레벨로 유지시켜야 한다. 예를 들

어, UE는 브로드캐스트 채널의 새로운 수신이 요구되는 지를 판단하기 위해 

(변경의 통지 대신에) 내부의 만료 타이머에 의존할 수 있다. 타이머는 예를 

들어 발진기(oscillator) 정확도에 대한 eNB 최소 성능 사양과 같은 인자를 

7) “IE(Information Element)”는 UE와 기지국 간에 전송되는 무선 메시지의 ‘key 

building block’이고, “필드”라고도 부른다. 또한 “RRC(Radio Resource Control) 프

로토콜”은 UE와 eNB 사이에 존재하는 계층(layer)을 말하고, RRC의 주요 기능은 연

결 설정/해제, 시스템 정보(system information)의 브로드캐스트 등을 포함한다

(Wikipedia 참조).

8) “HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)”는 오류 발생에 따른 재전송의 횟수를 줄

이기 위해 원래 전송된 정보와 재전송된 정보를 결합하여 디코딩하는 개선된 자동 재

송 요구(ARQ) 방식이다(IT용어사전 참조).

9) “SU-1”에서 “SU”는 ‘Scheduling Unit’을 의미하는 것이고, Scheduling Unit은 동일한 

스케쥴 요구(즉, 주기성)를 갖는 다수의 시스템 정보 블록들(System Information 

Blocks, SIBs)을 반송하는 RRC 메시지를 말한다. “SU-1”은 80ms의 주기를 갖는 고정

된 스케줄을 사용한다. SU-1은 SU-1을 제외한 시스템 정보(system information)의 

변경이 발생하였는지를 나타내는 값 태그(value tag)를 포함하며, UE는 서비스 불가 

상태(out of service)로부터 복귀할 때 SU-1을 사용한다(을8호증의 14, 15면 참조).
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고려하는 구현에 의존한다. Tcdma는 내부 타이머를 나타내며, 내부 타이머

는 CDMA 시스템 타임이 수신될 때마다 리셋 된다. Tcdma가 만료되는 경

우, UE는 브로드캐스트 채널로부터 CDMA 시스템 타임을 획득해야 한다.

  위의 논의들에서, eNB가 수신하는 시스템 타임과의 의존성 및 조정은 

E-UTRAN 프레임들을 생성하고 송신하기 위한 타이밍(발진기 동작)으로 가

정되지 않는다. eNB가 그것의 E-UTRAN 타이밍(발진기 동작)이 수신하는 

CDMA 시스템 타임에 고정되어 있다는 것을 표시하면, UE는 E-UTRAN 프레

임 타이밍과 CDMA 시스템 타임 사이에 (드리프팅이 없는) 일정한 오프셋이 

있다는 것을 안다. 따라서 E-UTRAN에 대한 동기화를 유지함으로써, UE는 

eNB의 브로드캐스트 채널에 첨부된 CDMA 시스템 타임을 한번만 판독하면 

된다.

  제안(Proposal)

  다음 텍스트를 TS 36.331에 추가하는 것이 제안된다.

  ************************* 첫 번째 변경 ***********************

  6.3.x 3GPP2 관련 정보.

명 칭 요건 멀티 타입/
참조 의미 설명 버전

… … …

동기화된
CDMA
E-UTRAN

OP
E-UTRAN과 CDMA 사이의 시스템 
타이밍들에 드리프팅이 없는 eNB
로부터의 표시

CDMA
시스템 타임

OP
현재 SFN 주기에서 SFN=0을 갖
는 무선 프레임의 시작 경계에 대
응하는 CDMA 시스템

… … … …

  편집자 주 : CDMA 시스템 타임은 끊임없이 변경되므로, CDMA 시스템 

타임의 변경은 SU-1의 값 태그를 변경시키지 않아야 하고, 변경의 통지를 

촉발해서는 안 된다. UE는 CDMA 측정들을 수행하거나 UE와 HRPD 또는 
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cdma2000 1xRTT 시스템들 사이의 통신을 설정하도록 요구되면 CDMA 시

스템 타임의 정확도를 (최소 성능 요구에 따른) 만족스러운 레벨로 유지시

켜야 한다.

  ************************* 첫 번째 변경의 종료 ***********************

  다. 이 사건 심결의 경위

    1) 특허청 심사관은 노텔 네트웍스 리미티드10)의 이 사건 출원발명에 대

하여, 2014. 10. 8. 원출원인 회사에「이 사건 출원발명의 전체 청구항은 그 

발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’)
이 선행발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정되므로 특허

를 받을 수 없다.」는 취지의 1차 의견제출통지(갑4호증)를 하였다. 

    2) 이에 원출원인 회사가 2014. 12. 4. 이 사건 출원발명 중 청구항 

5~9, 17을 정정하는 등의 내용을 담은 보정서(갑5호증)를 제출하였으나, 특

허청 심사관은 다시 2015. 4. 15. 원출원인 회사에 대하여「이 사건 출원발

명의 전체 청구항은 통상의 기술자가 선행발명 1~3으로부터 쉽게 발명할 수 

있어 그 진보성이 부정되므로, 특허를 받을 수 없다.」는 내용의 2차 의견제

출통지(갑6호증)를 하였다.

    3) 그 후 특허청 심사관은 원출원인 회사가 2015. 6. 8. 이 사건 출원발

명 중 청구항 1, 12, 20을 정정하는 등의 내용을 담은 보정서(갑7호증)를 제

출하였음에도 불구하고, 2015. 10. 20. 여전히 이 사건 출원발명의 전체 청

구항이 선행발명 1~3에 의하여 진보성이 부정된다는 거절이유를 해소하지 

못하였다는 이유로 이 사건 출원발명에 대한 특허거절결정(갑8호증)을 하였다. 

    4) 그러자 원출원인 회사는 2015. 11. 20. 특허심판원에 위 거절결정에 

대하여 불복심판을 청구(갑9호증)하였고, 특허심판원은 이를 2015원6857 사

건으로 심리하여, 2016. 11. 22.「이 사건 출원발명 중 청구항 1은 통상의 

기술자가 선행발명 1, 3에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정되

10) 이 사건 출원발명의 원래 출원인이고, 원고는 이후 이 사건 심판 단계에서 그 출원인

의 지위를 승계하여 특허출원인변경신고를 마친 것으로 보인다. 이하 ‘원출원인 회사’
라고 하고, 원고와 통틀어서 ‘원고 측’이라고 약칭한다. 
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구성
요소 청구항 1(을1호증) 선행발명 3(을4호증)

1

무선 액세스 단말이 무선통신 시

스템의 시스템 시간에 동기화하

기 위한 방법에 있어서, 무선 액

세스 단말을 동작시키기 위해 제

1 라디오 액세스 기술을 갖는 제

1 무선통신 네트워크에서 제1 타

이밍 계층구조(hierarchy)를 사용

하는 단계

- UE

- E-UTRAN

- SFN=0을 갖는 라디오 프레임의

시작 경계(starting boundary)는 CDMA

시스템 타임의 기준점(reference 

point)으로 사용한다.

2
제1 타이밍 계층구조로 동작하는 

것은 제1 무선통신 네트워크에 

고, 특허출원에 있어서 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출

원은 일체로서 거절되어야 한다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기

각하는 내용의 이 사건 심결(갑1호증)을 하였다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

  가. 원고의 주장 요지

    이 사건 출원발명 중 청구항 1은 그 특징적인 기술구성인 구성요소 6, 7

이 통상의 기술자가 선행발명 3으로부터 쉽게 도출할 수 없어11), 결국 선행

발명 3에 의하여 그 진보성이 부정된다고 볼 수 없는데도, 이 사건 심결은 

이와 다르게 판단하였으니 위법하다.

  나. 청구항 1의 진보성 부정 여부

    1) 선행발명 3과의 대비

      가) 구성요소별 대응 관계

11) 한편, 이 사건에서 원고는 2017. 8. 9. 이 사건 제1차 변론기일에 이 사건 출원발명 

중 청구항 1의 구성요소 1~5가 선행발명 3에 그대로 제시되어 있다는 점에 대해서는 

다투지 않는다는 취지로 진술한 바 있다. 
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구성
요소 청구항 1(을1호증) 선행발명 3(을4호증)

대한 프레임 사이클을 결정하는 

것을 포함하고, 

3

프레임 사이클은 현재 프레임 사

이클과 다음 프레임 사이클 사이

의 프레임 사이클 경계(boundary)

를 가짐

4

제1 라디오 액세스 기술과 상이

한 제2 라디오 액세스 기술을 갖

는 제2 무선통신 네트워크에 대

한 브로드캐스트 파라미터를 수

신하는 단계

- CDMA 시스템 타임은 UE와 HRPD 

또는 cdma2000 1xRTT 시스템들 

사이의 통신을 설정(establish)하기

위해 요구된다.

- CDMA 시스템 타임은 E-UTRAN

브로드캐스트 채널 상의 (3GPP2 

시스템 관련) IE로 또는 전용

(dedicated) RRC 메시지로 반송될 

수 있다.
5

브로드캐스트 파라미터는 제2 무

선통신 네트워크의 시스템 시간

을 포함함

6

무선 액세스 단말의 관점에서 제

2 무선통신 네트워크의 시스템 

시간을 현재 프레임 사이클과 다

음 프레임 사이클 사이의 프레임 

사이클 경계에 맞추어 정렬하는 

단계

- 이러한 IE에서 반송되는 CDMA

시스템 타임은 현재(current) SFN 

주기(period)에서 SFN=0을 갖는 

무선 프레임의 시작 경계(starting 

boundary)에 대응한다.

7

제2 무선통신 네트워크를 사용하

여 통신 세션에 참여하는 단계를 

포함하는, 무선 액세스 단말이 무

선통신 시스템의 시스템 시간에 

동기화하기 위한 방법

- E-UTRAN과 3GPP2 라디오 기술들

사이의 상호 연동(interworking)을 

지원하는 TR 36.938에 기초
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      나) 공통점 및 차이점 분석

        (1) 구성요소 1~3 부분

          ① 위 대비표에서 보는 바와 같이 청구항 1의 구성요소 1의 무선 

액세스 단말은 선행발명 3의 UE와 같고, 구성요소 1~3의 제1 무선통신 네트

워크는 ‘LTE 네트워크 등’을 말하는 것이어서(이 사건 출원발명의 식별번호 

[0017] 및 [도 1] 참조), 선행발명 3의 E-UTRAN과 동일하다.

          ② 또한 구성요소 1~3에서 제1 무선통신 네트워크는 제1 타이밍 

계층구조를 사용하고, 제1 타이밍 계층구조는 프레임 사이클 간에 경계를 갖

는 것이다. 여기서 제1 타이밍 계층구조는 ‘LTE 타이밍 계층구조(44)’를 말

하고, 위 프레임 사이클은 ‘시스템 프레임 넘버(SFN) 사이클’을 말하며, 위 

프레임 사이클 경계(boundary)는 ‘SFN=0인 경계’를 의미하는 것임을 알 수 

있다(이 사건 출원발명의 식별번호 [0026], [도 2] 참조). 한편, 선행발명 3

의 대응 구성은 E-UTRAN이 SFN=0을 갖는 라디오 프레임의 시작 경계를 

갖는 것이고, LTE(E-UTRAN) 기술에서 SFN은 0에서 1023까지의 프레임 

범위(주기)를 갖는다는 점은 LTE 기술분야에서 널리 알려진 기술상식에 속

한다. 

          ③ 따라서 구성요소 1~3과 선행발명 3의 대응 구성은 제1 무선통

신 네트워크(E-UTRAN)12)가 프레임 사이클 간에 경계(SFN=0을 갖는 라디

오 프레임의 시작 경계)를 갖는다는 점에서 실질적으로 동일하고, 이 부분에 

대하여는 당사자 사이에 다툼이 없다.

        (2) 구성요소 4, 5 부분

           구성요소 4, 5와 선행발명 3의 대응 구성은 제2 무선통신 네트

워크(HRPD 또는 cdma2000 1xRTT 시스템)의 시스템 시간(CDMA 시스템 타

임)이 브로드캐스트 파라미터(3GPP2 시스템 관련 IE로 또는 전용 RRC 메시

지)로 수신(반송)된다는 점에서 아무런 차이가 없고, 이 부분에 대해서도 당

사자 사이에 다툼이 없다.

12) 괄호 안에 함께 적은 것은 이 사건 출원발명 중 청구항 1의 구성요소에 대응하는 선

행발명 3의 구성요소를 의미한다. 이하 편의상 청구항 1과 선행발명 3을 대비함에 있

어서는 모두 같은 방식으로 표기한다.
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        (3) 구성요소 6 부분

          ① 구성요소 6과 선행발명 3의 대응 구성은 제2 무선통신 네트워

크의 시스템 시간(CDMA 시스템 타임)이 프레임 사이클 경계(SFN=0을 갖는 

무선 프레임의 시작 경계)에 맞추어 진다(대응한다)는 점에서 일치한다. 

          ② 그러나 다른 한편, 구성요소 6은 제2 무선통신 네트워크의 시

스템 시간을 현재 프레임 사이클과 다음 프레임 사이클의 경계, 즉 다음 프

레임 사이클의 SFN=0인 경계에 맞추는 데 반하여, 선행발명 3의 대응 구성

은 CDMA 시스템 타임을 현재(current) SFN 주기에서 SFN=0을 갖는 무선 

프레임의 시작 경계에 대응시킨다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 1’). 
          ③ 또한 구성요소 6은 제2 무선통신 네트워크의 시스템 시간을 프

레임 사이클 간의 경계에 맞추어 정렬하는 것이나, 선행발명 3의 대응 구성

은 CDMA 시스템 타임을 프레임 사이클 간의 경계에 맞추어 정렬하는지 명

시하고 있지 않다는 점에서도 차이를 보이고 있다(이하 ‘차이점 2’).
        (4) 구성요소 7 부분

           구성요소 7은 제2 무선통신 네트워크를 사용하여 통신 세션에 참

여하는 단계로서, 이 사건 출원발명의 명세서(을1호증) 중 식별번호 [0028]

의 기재 등을 참고하면, 이는 LTE 네트워크(12)로부터 CDMA 네트워크(14)

로의 액티브 모드 핸드오버가 이루어지는 것을 의미한다. 

  따라서 구성요소 7은 LTE 네트워크(12)로부터 CDMA 네트워크(14)로의 핸

드오버가 이루어지는 것인 데 비하여, 선행발명 3의 대응 구성은 E-UTRAN

과 3GPP2 라디오 기술들 사이의 상호 연동(interworking)이 이루어지는 것

이라는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 3’).
    2) 차이점들에 대한 검토

      가) 차이점 1의 경우

        (1) 구체적인 검토

           그런데 다음과 같은 이유로 통상의 기술자는 청구항 1의 구성요

소 6과 선행발명 3의 대응 구성 사이에 존재하는 차이점 1을 선행발명 3에 의

하여 쉽게 극복함으로써, CDMA 시스템 타임이 다음 프레임 사이클의 SFN=0

인 경계에 맞추어지는 구성을 어렵지 않게 도출할 수 있을 것으로 보인다. 
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          ① 선행발명 3은 SFN=0을 갖는 라디오 프레임의 시작 경계

(starting boundary)를 CDMA 시스템 타임의 기준점(reference point)으로 

사용하고, 선행발명 3에서 UE가 IE로 반송되는 CDMA 시스템 타임을 수신

하는 시점은 현재 SFN 주기 내에서 발생되므로, 선행발명 3에서의 위 

CDMA 시스템 타임은 결국 구성요소 6과 같이 다음 프레임 사이클의 

SFN=0인 경계에 맞추어지는 방식으로 구현될 것이라는 점은 통상의 기술자

가 충분히 예측할 수 있거나 시도할 수 있는 기술사항으로 보인다.

          ② 또한 선행발명 3(을4호증) 중 Discussion 부분 3, 4번째 단락

의 아래와 같은 기재에 의하면, 선행발명 3에는 현재 SFN 주기 내에서 발생

되는 CDMA 시스템 타임을 한번만 판독하고 내부의 만료 타이머를 이용하

고, 다음 프레임 사이클의 SFN=0인 경계를 예측할 수 있는 기술사항이 포함

된 것으로 보아야 한다. 

  - UE는 브로드캐스트 채널의 새로운 수신이 요구되는 지를 판단하기 위

해 (변경의 통지 대신에) 내부의 만료 타이머에 의존할 수 있다

  - 따라서 E-UTRAN에 대한 동기화를 유지함으로써, UE는 eNB의 브로드

캐스트 채널에 첨부된 CDMA 시스템 타임을 한번만 판독하면 된다.

  따라서 통상의 기술자라면 선행발명 3의 위와 같은 기술사항으로부터 다음 

프레임 사이클의 SFN=0인 경계에 CDMA 시스템 타임을 맞출 수 있는 구성

요소 6의 특징을 구현하는 데에 별다른 기술적 곤란성이 있다고 볼 수도 없다. 

        (2) 이 부분 원고의 주장에 대한 판단

           이에 대하여 원고는, 선행발명 3의 SFN=0인 라디오 프레임은 

SIB(System Information Block) 8 수신 이전인 데 반하여, 청구항 1의 기

준점은 SIB 8 및 CDMA 시스템 시간을 수신한 이후이기 때문에 시간을 조정

하는 것이 훨씬 더 쉽고 정확하며, 선행발명 3으로부터는 타깃 무선통신 네

트워크의 시스템 시간과의 동기화를 허용하면서 소스 무선통신 네트워크에서 

시스템 시간 필드가 축소되는, 즉 오버헤드 소비가 최소화 되는 방식으로, 

타깃 라디오 액세스 기술 네트워크의 시스템 시간을 얻을 수 있다는 청구항 

1의 효과를 예측할 수는 없다는 취지로 주장한다. 
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  그러나 다음과 같은 이유로 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

           ① 청구항 1과 선행발명 3은 모두 현재 SFN 주기 내의 어딘가에

서 CDMA 시스템 타임이 수신되는 것이므로, 무선 액세스 단말(UE)이 다음 

프레임 사이클의 SFN=0인 경계에 CDMA 시스템 타임을 맞춘다는 관점에서 

양 발명의 작용효과에 있어서 어떠한 차이가 있다고 보기는 어렵다.

           ② 또한 청구항 1에서 시스템 시간 필드가 축소되는, 즉 오버헤

드 소비가 최소화 되는 방식으로, 타깃 라디오 액세스 기술 네트워크의 시스

템 시간을 얻을 수 있다는 효과는 소스 무선통신 네트워크의 프레임 사이클 

경계와 타깃 무선통신 네트워크의 시스템 시간을 정렬함으로써 발생하는 것

이다(을1호증의 식별번호 [0028] 참조). 

  그런데 앞서 살핀 바와 같이 통상의 기술자가 선행발명 3으로부터 CDMA 

시스템 타임이 다음 프레임 사이클의 SFN=0인 경계에 맞추어지도록 하는 

구성을 쉽게 도출할 수 있다고 보는 이상, 통상의 기술자라면 그에 따른 효

과 역시 쉽게 예측할 수 있을 것으로 보인다. 

      나) 차이점 2, 3의 경우

        (1) 구체적인 검토

           먼저 청구항 1의 구성요소 6에서 CDMA 시스템 타임을 프레임 

사이클 간의 경계에 맞추어 정렬하는 것은 구성요소 7에서 LTE 네트워크

(12)로부터 CDMA 네트워크(14)로의 핸드오버가 가능하도록 하기 위한 것이

다. 그렇다면 구성요소 6, 7과 선행발명 사이에 존재하는 차이점 2, 3은 서

로 밀접하게 관련되어 있어 이들을 함께 살펴보기로 한다. 

  그런데 다음과 같은 이유로 통상의 기술자라면 선행발명 3으로부터 차이점 

2, 3을 쉽게 극복하고 CDMA 시스템 타임을 프레임 사이클 간의 경계에 맞

추어 정렬함으로써 LTE 네트워크(12)로부터 CDMA 네트워크(14)로의 핸드오

버가 가능하도록 하는 구성을 쉽게 도출할 수 있다고 보는 것이 옳다. 

          ① 이 사건 출원발명의 명세서(을1호증)에는 아래와 같은 기재가 

있는데, 여기서 “무결정성 이동성”과 “상호 연동”은 각각 ‘seamless mobility’
와 ‘interworking'을 번역한 것으로 보인다. 따라서 이 사건 출원발명도 “상
호 연동(interworking)”이 ’핸드오버‘ 또는 ’핸드오프‘를 포함하는 것으로 사
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용하고 있다고 보아야 한다. 

  [0004] 다양한 네트워킹 플랫폼에 걸친 무결정성 이동성(“상호 연동”이라

고도 함)이 각종 무선 네트워크 사이의 상호 운용성 및 서비스 연속성을 

향상시키기 위해 필요하다. (중략) 그것은 액티브 세션이 새로운 기술 네트

워크에서 진행되는 경우이지만 LTE 네트워크의 에지, 예를 들면 홀에 도달

하고 세션은 3G, 예를 들면 CDMA 네트워크로 핸드오프되어야 한다.

          ② 또한 이 사건 출원발명의 우선권주장서류(을5호증) 역시 아래

와 같은 기재를 통하여, 이 사건 출원발명의 “상호 연동(interworking)”이 

‘핸드오버’를 포함하는 것임을 분명히 하고 있다. 

  LTE에서 CDMA로 상호 연동(interworking)을 사용하는 Inter-RAT(Radio 

Access Technology) 상호 연동에 있어서, AT(Access Terminal)이 소스 

RAT(LTE)에 여전히 머무르는 동안에도 타깃 RAT(CDMA)의 시스템 시간은 

액티브 모드 핸드오버 이전에 AT에 의하여 알려져 있어야 한다(5면 참조).

          ③ 나아가 선행발명 3의 기초가 되는 을7호증의 “3GPP TR 

36.938”에도 아래와 같이 선행발명 3의 “상호 연동(interworking)”이 

E-UTRAN에서 non-3GPP 시스템으로 핸드오버 하는 것이라는 취지의 기재

가 있다. 

  4. (중략) 상호 연동(interworking) 수준에 따라서, UE(User Equipment)는 

E-UTRAN과 non-3GPP 시스템들 사이의 연결(tunnelling) 방법(non-3GPP 시

스템으로 핸드오버를 수행)을 사용하는 것이 필요할 수 있다(8면 아래에서 

3~5행).

       (2) 이 부분 원고의 주장에 대한 판단

          이에 대하여 원고는, 선행발명 3은 CDMA 시스템 시간과 

E-UTRAN의 프레임 경계 사이에 일정한 오프셋이 유지되도록 동기화하는 

것만을 제시하고 있을 뿐, CDMA 시스템 시간을 E-UTRAN의 프레임 경계

에 맞추어 정렬시키는 것에 대하여 제시하고 있지 않고, 선행발명 3의 UE는 
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UE가 접속되어 있는 eNB의 브로드캐스트 채널로부터 CDMA 시스템 시간을 

읽은 후에도 E-UTRAN과의 동기화를 계속 유지하므로, UE가 E-UTRAN 네

트워크 내에서 3GPP2 네트워크와 교신할 뿐, E-UTRAN 네트워크로부터 

3GPP2 네트워크로 핸드오버 되지 않기 때문에, 통상의 기술자가 선행발명 3

으로부터 차이점 2, 3을 쉽게 극복할 수 없다는 취지로 주장한다.

  그러나 다음과 같은 이유로 원고의 위 주장 역시 이유 없다. 

          ① 즉, 선행발명 3에서 CDMA 시스템 시간을 SFN=0인 무선 프레

임의 시작 경계(starting boundary)에 대응시킨다는 것은 기본적으로 핸드

오버 전제로 대상 기지국들 간에 전송되는 신호의 타이밍을 맞추기 위한 것

이라고 보아야 한다.

          ② 또한 위 인정과 같이 이 사건 출원발명과 선행발명 3이 인식하

고 있는 ’상호 연동(interworking)‘이라는 개념은 핸드오버를 포함하는 의미

로 보아야 한다. 

          ③ 나아가 선행발명 3에서 ’E-UTRAN 프레임 타이밍과 CDMA 

시스템 타임 사이에 (드리프팅이 없는) 일정한 오프셋이 있다는 것‘과 ’UE는 

UE가 접속되어 있는 eNB의 브로드캐스트 채널로부터 CDMA 시스템 시간을 

읽은 후에도 E-UTRAN과의 동기화를 계속 유지하는 것‘은 UE가 eNB의 브

로드캐스트 채널에 첨부된 CDMA 시스템 타임을 한 번만 판독하면 된다는 

것과 관련된 별개의 기술사항인데다가, 핸드오버가 이루어지기 전의 상태를 

기재한 것에 불과한 것이라고 보아야 한다. 

    3) 검토 결과의 정리 : 청구항 1의 진보성 부정

      이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 출원발명 중 청구항 1은 통상

의 기술자가 선행발명 3으로부터 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다

고 보아야 한다.

3. 결 론

  그렇다면 이 사건 출원발명 중 청구항 1의 진보성이 부정된다고 보는 이

상, 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우 어느 하

나의 청구항에라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 
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한다는 법리에 따라, 이 사건 출원발명에 대한 특허등록을 거절한 결정이 옳

다고 본 이 사건 심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 

없다.

재판장      판사 이정석  _________________________
            판사 김부한  _________________________
            판사 이진희  _________________________
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1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2017. 4. 14. 2015원7397 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이       유

1. 기초 사실

  가. 원고의 이 사건 출원발명(갑2호증, 을1호증)

    1) 발명의 명칭 : 반복선택방법의 버튼값이 색인에 저장되어 있는 키패

드에서의 알파벳 입력방법 및 그 장치

    2) 출원일/ 최초 우선권주장일/ 출원번호 

      : 2013. 12. 26./ 2003. 1. 22./ 제10-2013-163545호 

    3) 청구범위(2015. 9. 30. 보정된 것)
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󰊱 기술분야 및 종래 기술의 문제점

  이 사건 출원발명은 키패드에서의 알파벳 입력장치 및 그 방법에 관한 것

으로서, 특히 전화기 자판과 같은 적은 수의 키를 지닌 키패드에서의 알파

벳 입력장치 및 그 방법에 관한 것이다.

  종래 휴대용 단말기의 입력 수단으로 사용되는 키패드의 크기가 점점 작

아짐에 따라 키패드에 포함된 버튼의 수는 그 한계를 지니게 되고, 전화기 

키패드를 이용하여 하나의 알파벳을 입력하기 위해서는 키패드 상의 버튼들

을 하나 또는 2이상 조합하여 그 알파벳을 표현하여야 한다. 

󰊲 기술적 과제 및 구성

  이 사건 출원발명은 풀입력방법을 적용하면서 색인을 이용하여 효율적으

로 타겟어구를 입력하는 것을 기술적 과제로 한다. 즉, 반복선택방법 적용 

시 여러 단어가 하나의 코드로 표현되어 모호성이 발생할 수 있다. 이에 대

하여 단말기(클라이언트) 혹은 서버 측에 특정 키패드와 특정 알파벳 입력

    【청구항 1】다수의 버튼을 가지며 하나 이상의 상기 버튼에는 둘 이상

의 알파벳이 연관 또는 배열되어 있는 키패드에서, 반복선택방법에 의하여 

알파벳(자음, 모음, 단어 또는 구절 포함)을 입력방법에 있어서(이하 ‘구성요

소 1’), 시스템에는 색인이 제공되며, 상기 색인에는 어구(단어 또는 구절)에 

대응하는 반복선택방법의 버튼값과 상기 어구(단어 또는 구절)가 쌍으로 관

련되어 저장되어 있으며(이하 ‘구성요소 2’), (a) 알파벳이 배열된 버튼이 눌

러지고 그 눌러진 버튼을 입력값으로 인식하는 단계; (b) 같은 버튼이 2번 

이상 연속하여 눌러졌을 때, 시스템의 색인에 저장된 상기 반복선택방법의 

버튼값과 상기 (a)에서의 입력값을 비교하는 단계(이하 ‘구성요소 3’); 및 (c) 

입력값과 상기 색인에 저장된 버튼값이 일치하면, 상기 일치된 버튼값에 관

련되어 있는 어구를 타겟어구로 인식하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하

는 키패드에서의 알파벳 입력방법(이하 ‘구성요소 4’)13)
    4) 주요 내용 및 주요 도면

13) 청구항 1은 이 사건 출원발명의 유일한 청구항이므로, 이하 ‘이 사건 출원발명’이라 함

은 이 사건 출원발명의 청구항 1을 의미한다. 



- 22 -

방법에 대하여 모호성이 발생할 수 있는 단어들에 대한 색인을 준비하고 이

를 등록해 둔다. 

  이는 한국어에만 국한되지 않고 반복선택방법을 사용하는 경우의 모든 언

어에 적용될 수 있다. 예를 들어 영어 입력에 있어서 혹은 다른 언어 키패

드의 영어 모드에서, [2]-[2]-[2]를 입력한 것이 “AB” 인지 “BA” 인지 알 수 

없는 모호성이 발생한 경우에 “AB”가 올바른 단어로 색인에 등록이 되어 있

다면, 이를 인식하여 사용자에게 타겟단어로 제공할 수 있는 것이다.

[도 1-1] [도 4-5]

  선행발명은 키패드에서의 알파벳 입력장치 및 그 방법에 관한 것으로서, 

특히 전화기 자판과 같은 적은 수의 키를 지닌 키패드에서의 알파벳 입력

장치 및 그 방법에 관한 것이다.

  나. 선행발명(을2호증)

    2001. 8. 31. 공개되어 공개특허공보 특2001-83120호에 실린 ‘키패드에

서의 알파벳 입력장치 및 그 방법’에 관한 것으로서, 그 발명자는 이 사건의 

원고이고, 그 주요 내용 및 주요 도면은 아래와 같다.



- 23 -

  종래 휴대용 단말기의 입력 수단으로 사용되는 키패드의 크기가 점점 작

아짐에 따라 키패드에 포함된 버튼의 수는 그 한계를 지니게 되고, 전화기 

키패드를 이용하여 하나의 알파벳을 입력하기 위해서는 키패드 상의 버튼

들을 하나 또는 2 이상 조합하여 그 알파벳을 표현하여야 한다. 

  이에 선행발명은 단축입력방법에 의하여 상용어구를 적은 타수로 입력할 

수 있는 방법을 제시하고, 단축입력방법과 풀입력방법을 병행하는 병행입

력방법을 적용하여 원하는 알파벳을 모두 입력할 수 있으면서도, 입력 타

수를 줄여 입력의 편리도를 향상시킬 수 있는 방법을 제시하는 것을 기술

적 과제로 하고 있다.

  선행발명의 알파벳 입력방법은 키패드를 통한 알파벳 입력에 있어서, 풀

코드 입력 시 모호성이 발생할 경우, 단어 단위로(즉, 단어 종료시점에) 클

라이언트 측 혹은 서버 측에 구비된 색인을 검색하여 올바른 단어를 식별

해 내는 것을 특징으로 한다.

  반복선택방법 적용 시 여러 단어가 하나의 코드로 표현되어 모호성이 발

생할 수 있다. 이에 대하여 단말기(클라이언트) 혹은 서버측에 특정 키패드

와 특정 알파벳 입력방법에 대하여 모호성이 발생할 수 있는 단어들에 대

한 색인을 준비하고 이를 등록해 둔다. 

  이는 한국어에만 국한되지 않고 반복선택방법을 사용하는 경우의 모든 

언어에 적용될 수 있다. 예를 들어 영어 입력에 있어서 혹은 다른 언어 키

패드의 영어 모드에서, [2]-[2]-[2]를 입력한 것이 “AB” 인지 “BA” 인지 알 

수 없는 모호성이 발생한 경우에 “AB”가 올바른 단어로 색인에 등록이 되

어 있다면, 이를 인식하여 사용자에게 타겟단어로 제공할 수 있는 것이다. 

단축입력방법을 기본모드로 병행입력방법을 적용할 경우도 마찬가지로 하

나하나의 코드입력 시마다 입력값과 색인을 비교하여 색인에 있는 입력값

과 일치하는 단어가 없는 것을 확인하는 순간 이를 기 설정된 풀입력방법

의 풀코드로 판단하여 처리할 수 있다.
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[도 1-1] [도 4-5]

  다. 이 사건 심결의 경위

    1) 특허청 심사관은 원고의 이 사건 출원발명에 대하여, 2015. 5. 28. 

원고에게「이 사건 출원발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식

을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’)이 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있

어 그 진보성이 부정되므로 특허를 받을 수 없다.」는 취지의 의견제출통지

(갑3호증)를 하였다.

    2) 이에 원고는 2015. 9. 30. 이 사건 출원발명을 정정하는 명세서 등 

보정서 및 의견서(갑4, 5호증)를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2015. 10. 

29. 여전히 이 사건 출원발명이 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다는 거

절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 이 사건 출원발명에 대한 특허거절결

정(갑6호증)을 하였다. 

    3) 이에 대하여 원고는 2015. 12. 14. 특허심판원에 위 특허거절결정에 

대한 불복심판을 청구하였고, 2016. 1. 13. 심판청구서 등 보정서(갑7호증)를 

제출하면서, ‘특허청 심사관의 거절결정은 새로운 거절이유에 의한 거절결정

이고, 이 사건 출원발명은 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.’고 

주장하였으며, 2016. 4. 8. 의견서(갑8호증)를 제출하면서는, ‘이 사건 출원
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발명과 동일한 내용의 출원에 대하여 미국, 일본 등에서 등록 결정되었다’는 

주장을 하였다. 

    4) 그 후 특허심판원은 원고의 위 심판청구를 2015원7397 사건으로 심

리하여, 2017. 4. 14.「이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의

하여 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정되고, 이 사건 출원발명에 대한 

거절결정은 새로운 거절이유로 거절결정된 것이라고 볼 수 없다.」는 이유를 

들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결(갑1호증)을 하

였다.

2. 원고의 주장 요지

  다음과 같은 이유로 이 사건 출원발명은 선행발명에 의하여 그 진보성이 

부정된다고 볼 수 없는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법

하다.

  가. 선행발명은 색인에 어구만 저장되어 있고, 어구에 대응하는 반복선택

방법의 버튼값과 어구가 쌍으로 관련되어 저장되어 있지 않다는 점에서 이 

사건 출원발명과 사이에 분명한 차이가 있다. 

  나. 선행발명은 입력버튼값 “222”에 대하여 “cab”, “aaa”, “ccc”를 구별하지 

못하는 것이나, 이 사건 출원발명은 입력버튼값 “222222”에 대하여 사용자가 

입력하고자 하였던 “cab”를 정확히 구별하고 인식할 수 있으므로, 이 사건 

출원발명은 선행발명에 비하여 그 효과가 현저하다.

  다. 이 사건 심결의 논리는 심사단계에서 심사관이 선행발명과 이 사건 출

원발명의 차이점을 인정한 부분을 근거 없이 뒤집은 것이고, 이 사건 출원발

명은 우리나라를 제외한 다른 나라에서는 단 한 번도 진보성을 이유로 거절

결정된 바 없이 모두 특허등록이 되었다. 
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구성
요소

이 사건 출원발명(을1호증) 선행발명(을2호증)

1

다수의 버튼을 가지며 하나 

이상의 버튼에는 둘 이상의 

알파벳이 연관 또는 배열되

어 있는 키패드에서, 반복

선택방법에 의하여 알파벳

(자음, 모음, 단어 또는 구

절 포함)을 입력방법에 있

어서

- 다수의 버튼을 가지며 하나 이상의 상기 

버튼에는 둘 이상의 알파벳이 연관 또는 

배열되어 있는 키패드에서, 후속 알파벳

(자음, 모음, 단어 등)을 반복선택방법에 

의하여 입력하는 방법

2

시스템에는 색인이 제공되

며, 색인에는 어구(단어 또

는 구절)에 대응하는 반복

선택방법의 버튼값과 어구

(단어 또는 구절)가 쌍으로 

관련되어 저장되어 있으며

- 반복선택방법 적용 시 여러 단어가 하나

의 코드로 표현되어 모호성이 발생할 수 

있다. ‘굉장히’와 ‘고이장이’라는 단어는 

모두 같은 코드값을 갖는다. 이에 대하여 

단말기(클라이언트) 혹은 서버 측에 특정 

키패드와 특정 알파벳 입력방법에 대하

여 모호성이 발생할 수 있는 단어들에 

대한 색인을 준비하고 이를 등록해 둔다. 

‘굉장히’ 혹은 ‘고이장이’가 입력이 되었

을 때 색인에 ‘굉장히’가 올바른 단어로 

등록되어 있다면, 사용자가 입력을 원하

는 단어가(타겟단어)가 ‘굉장히’인 것을 

알 수 있는 것이다. [2]-[2]-[2]를 입력한 

것이 ‘AB'인지 ’BA'인지 알 수 없는 모호

성이 발생한 경우에 ‘AB'가 올바른 단어

로 색인에 등록이 되어 있다면, 이를 인

3. 이 사건 출원발명의 진보성 부정 여부

  가. 선행발명과의 대비

    1) 구성요소별 대응 관계



- 27 -

구성
요소

이 사건 출원발명(을1호증) 선행발명(을2호증)

식하여 사용자에게 타겟단어로 제공할 

수 있는 것이다.

3

(a) 알파벳이 배열된 버튼이 

눌러지고 그 눌러진 버튼을 

입력값으로 인식하는 단계; 

(b) 같은 버튼이 2번 이상 

연속하여 눌러졌을 때, 시

스템의 색인에 저장된 반복

선택방법의 버튼값과 (a)에

서의 입력값을 비교하는 단계; 

- 단축입력방법을 기본모드로 병행입력방

법을 적용할 경우도 마찬가지로 하나하

나의 코드입력 시마다 입력값과 색인을 

비교하여 색인에 있는 입력값과 일치하

는 단어가 없는 것을 확인하는 순간 이

를 기 설정된 풀입력방법의 풀코드로 판

단하여 처리할 수 있다. 

- 같은 코드값으로 표현되는 ‘굉장히’ 혹은 

‘고이장이’가 입력이 되거나 키패드의 버

튼 [2]-[2]-[2]가 입력되어, 모호성이 발생

한 경우에, 단말기(클라이언트) 혹은 서

버측에 준비된 색인에 올바른 단어 ‘굉

장히’나 그른 단어 ‘고이장이’가 등록되

어 있거나, ‘AB'가 올바른 단어로 색인에 

등록이 되어 있다면, 이를 인식하여 사

용자에게 타겟단어로 제공할 수 있는 것

이다. 

4

(c) 입력값과 색인에 저장된 

버튼값이 일치하면, 일치된 

버튼값에 관련되어 있는 어

구를 타겟어구로 인식하는 

단계로 이루어진 것을 특징

으로 하는 키패드에서의 알

파벳 입력방법

- 색인에 입력 ‘굉장히’가 올바른 단어로 

등록되어 있다면, 사용자가 입력을 원하

는 단어가(타겟단어)가 ‘굉장히’인 것을 

알 수 있는 것이다. 

- [2]-[2]-[2]를 입력한 것이 ‘AB'인지 ’BA'인

지 알 수 없는 모호성이 발생한 경우에 

‘AB'가 올바른 단어로 색인에 등록이 되

어 있다면, 이를 인식하여 사용자에게 타

겟단어로 제공할 수 있는 것이다.
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    2) 공통점 및 차이점 분석

      가) 구성요소 1, 3, 4 부분

        ① 이 사건 출원발명의 구성요소 1과 선행발명의 대응 구성은 모두 

다수의 버튼을 가지고, 하나 이상의 버튼에는 둘 이상의 알파벳이 연관 또는 

배열되어 있는 키패드에서, 반복선택방법에 의하여 알파벳(자음, 모음, 단어 

등)을 입력하는 방법이라는 점에서 아무런 차이가 없다. 

        ② 다음 구성요소 3과 선행발명의 대응 구성은 모두 (a) 알파벳이 

배열된 버튼(단어를 표현하는 코드값, [2]-[2]-[2])14)이 눌러지고 그 눌러진 

버튼을 입력값으로 인식하는 단계, (b) 같은 버튼이 2번 이상 연속하여 눌러

졌을 때(단어를 표현하는 코드값으로 ‘굉장히’나 ‘고이장이’가 입력, 

[2]-[2]-[2]), 시스템(단말기 또는 서버)의 색인에 저장된 반복선택방법의 버

튼값(단어를 표현하는 코드값, [2]-[2]-[2] 버튼값)과 (a)에서의 입력값을 비

교하는 단계를 포함한다는 점에서 동일하다. 

        ③ 또한 구성요소 4와 선행발명의 대응 구성은 모두 (c) 입력값과 

색인에 저장된 버튼값(단어를 표현하는 코드값, [2]-[2]-[2])이 일치하면, 일

치된 버튼값에 관련되어 있는 어구를 타겟어구로 인식하는 단계라는 점에서 

실질적으로 같다.

     나) 구성요소 2 부분

        한편, 구성요소 2와 선행발명의 대응 구성은 모두 시스템(단말기 또

는 서버)에 색인이 제공되며, 색인에는 어구(단어)와 대응하는 반복선택방법

의 버튼값(단어를 표현하는 코드값, [2]-[2]-[2] 버튼값)과 어구(단어)가 저

장되어 있다는 점에서는 실질적으로 동일하다. 

  다만, 선행발명에는 색인에 어구(단어)와 대응하는 반복선택방법의 버튼값

(단어를 표현하는 코드값, [2]-[2]-[2] 버튼값)이 쌍으로 관련되어 저장되어 

있는 것이 명시적으로 제시되어 있지 않다는 점에서는 차이를 보이고 있다

(이하 ‘차이점’).

14) 괄호 안에 함께 적은 것은 이 사건 출원발명의 구성요소에 대응하는 선행발명의 구성

요소를 의미한다. 이하 편의상 이 사건 출원발명과 선행발명을 대비함에 있어서는 모

두 같은 방식으로 표기한다.
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  [0145] 반복선택방법 적용 시 여러 단어가 하나의 코드로 표현되어 모호

성이 발생할 수 있다. [도 4-1]의 입력 예에서 “고이”가 “굉”으로 “굉”이 “고

이”로 인식될 수 있는 모호성이 있음을 지적했다. 그런데 보통은 단어 단위

로 단어를 입력하는데, 예를 들어 “굉장히”라는 단어는 존재하지만 “고이장

이”라는 단어는 존재하지 않는다. [도 4-1]에서 양자는 모두 같은 코드값을 

갖는다. 따라서 이에 대하여 단말기(클라이언트) 혹은 서버 측에 특정 키패

드와 특정 알파벳 입력방법에 대하여 모호성이 발생할 수 있는 단어들에 

대한 색인을 준비하고 이를 등록해 둔다. “굉장히” 혹은 “고이장이”가 입력

이 되었을 때 시간 지연 등에 의해서도 양자를 구별할 수 없을 때, 색인에 

“굉장히”가 올바른 단어로 등록이 되어 있다면, 사용자가 입력을 원하는 단

어(이하에서 편의상 “타겟단어”라고 함)는 “굉장히”인 것을 알 수 있는 것이

다(을2호증 중 16면의 아래에서 17~24행). 

  [0151] 또한 이는 한국어에만 국한되지 않고 반복선택방법을 사용하는 경

우의 모든 언어에 적용될 수 있는 것임은 자명하다. 예를 들어 영어 입력에 

있어서 혹은 다른 언어 키패드의 영어모드에서, [2]-[2]-[2]를 입력한 것이 

“AB” 인지 “BA” 인지 알 수 없는 모호성이 발생한 경우에 “AB”가 올바른 

단어로 색인에 등록이 되어 있다면, 이를 인식하여 사용자에게 타겟단어로 

제공할 수 있는 것이다. 만약 모호성이 발생하는 복수의 단어가 모두 올바

른 단어로 색인에 등록이 되어 있다면, 사용빈도가 많은 단어를 사용자에 1

차적으로 제공하고 사용자로 하여금 최종적으로 타겟단어를 확정하도록 할 

수 있다(을2호증 중 17면의 13~18행).

  나. 차이점에 대한 검토

    그러나 다음과 같은 이유로 이 사건 출원발명 중 구성요소 2의 존재로 

말미암은 선행발명과 사이의 차이점은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽

게 극복할 수 있는 것에 불과하다고 보아야 한다.

    1) 먼저 아래 이 사건 출원발명의 명세서(을1호증) 기재와 이와 동일한 

선행발명의 명세서(을2호증) 기재 부분에 의하면, 이 사건 출원발명과 선행

발명에서 단어를 표현하는 코드는 키패드의 버튼에 표시된 알파벳이나 숫자

가 눌려지는 것에 따라 결정되는 것이므로, 단어를 표현하는 코드값은 키패

드 버튼이 눌려지는 버튼값에 해당함을 알 수 있다. 
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  [0219] 또한 시스템이 특정 상용어구와 그 상용어구에 대한 코드값을 가

지고 있는 “색인”을 가지고 있어야 하는데, 모든 단어에 대한 “색인”을 가지

고 있는 외국의 방법에서 보다 훨씬 더 적은 용량의 저장장소를 필요로 한

다. 그리고 이 “색인”은 모호성을 없애기 위하여 모호성이 발생할 수 있는 

단어에 대하여 올바른 단어에 대한 “색인” 혹은 그른 단어에 대한 “색인”을 

시스템에서 가지고 있어야 하는데, 이 모호성을 없애기 위하여 준비하는 색

인과 공동으로 사용될 수 있다(을2호증 중 23면의 아래에서 5~9행). 

    2) 한편, 위 각 명세서의 기재 가운데 밑줄 친 부분 기재에 따르면, 이 

사건 출원발명과 선행발명의 반복선택방법을 적용할 때 “굉장히”와 “고이장

이” 중 “굉”과 “고이”는 모두 [1]+[1]+[1]+[0]+[0]+[0]의 버튼값을 갖고, “AB”
와 ”BA” 모두 [2]-[2]-[2]가 버튼값이 된다는 것은 통상의 기술자에게 자명

한 사항이고, 원고도 이를 ‘입력버튼값’이라고 부르고 있다. 

  그런데 이러한 반복선택방법을 적용할 때 입력되는 버튼값에 대하여 모호

성이 발생할 수 있는 경우에 올바른 단어로 색인이 등록되어 있다는 것은 반

복선택방법의 버튼값에 대응하는 단어들이 색인에 저장되어 있다는 것이고, 

이렇게 준비된 색인에 모호성이 발생할 수 있는 단어들에 대응하는 반복선택

방법의 버튼값이 관련되어 저장되어 있다는 것은 통상의 기술자라면 쉽게 이

해할 수 있는 내용이다. 

    3) 또한 아래와 같은 이 사건 출원발명의 명세서(을1호증) 기재와 이와 

같은 선행발명의 명세서(을2호증) 기재 부분에 의하면, 이 사건 출원발명과 

선행발명에는 색인에 상용어구와 코드값이 쌍으로 관련되어 저장되어 있다고 

보아야 한다. 

    4) 나아가 아래 이 사건 출원발명의 명세서(을1호증) 기재와 이와 동일

한 선행발명의 명세서(을2호증) 기재 부분에 의할 때, 사용자가 입력하는 버

튼값에 해당하는 코드와 단어가 쌍으로 관련되어 색인에 저장되는 기술은 이 

사건 출원발명의 출원일 전부터 일반적으로 사용되어 왔고, 이 사건 출원발

명과 선행발명 모두에 적용된 것이기도 하다. 
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  [0199] 실제로 외국의 알파벳 입력방법에서는 단어별로 “전체연관 심플코

드”를 부여한 색인을 단말기(클라이언트측 시스템)에 저장하고 있으면서, 사

용자가 코드 입력 시 그에 대응되는 단어를 단어별 우선순위에 따라 보여

주고 타겟단어를 확정할 수 있도록 함으로써 문자입력시스템을 구현하고 

있다. 이에 대해서는 http://www.tegic.com과 http://www.zicorp.com의 두 

인터넷 사이트를 참고할 수 있다. 이러한 방법을 편의상 본 발명에서는 “전

체연관 단축입력방법” 혹은 “외국의 방법”이라고 하기로 한다. 

  [0200] Tegic社와 Zi社의 방법을 출원인이 제시하였던 키패드에서의 알파

벳 입력방법과 비교하면, 출원인의 알파벳 입력방법은 알파벳 단위로 유니

크한 코드를 부여하고, 풀코드에 의하여 타겟알파벳 혹은 타겟어구를 입력

할 수 있도록 한 것이고, 위에서 언급한 외국의 방법은 단어 단위로 전체연

관 심플코드를 부여하고, 그 심플코드에 의하여 타겟단어를 입력할 수 있도

록 한 것이다.  

    5) 따라서 이 사건 출원발명 중 구성요소 2의 시스템에 제공된 색인에 

어구(단어)에 대응하는 반복선택방법의 코드값과 어구(단어)가 쌍으로 관련되

어 저장되어 있다는 구성은 선행발명에도 동일하게 내재된 것이어서, 통상의 

기술자라면 선행발명으로부터 구성요소 2를 쉽게 도출할 수 있을 것으로 보

인다. 

  다. 이 부분 원고의 주장에 대한 판단

    1) 이에 대하여 원고는 먼저, 선행발명은 색인에 어구만이 저장되어 있

고, 어구에 대응하는 반복선택방법의 버튼값과 어구가 쌍으로 관련되어 저장

되어 있지 않다는 점에서 이 사건 출원발명과는 분명한 차이가 있다는 취지

로 다툰다. 

  그러나 앞서 살핀 바와 같이 선행발명의 색인에도 단어와 대응하는 반복선

택방법의 버튼값(단어를 표현하는 코드값, [2]-[2]-[2] 버튼값)이 쌍으로 관

련되어 저장되어 있다고 보아야 하므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 

없다.



- 32 -

     2) 다음 원고는, 선행발명은 입력버튼값 “222”에 대하여 “cab”, “aaa”, 
“ccc”를 구별하지 못하지만, 이 사건 출원발명은 입력버튼값 “222222”에 대

하여 사용자가 입력하고자 한 “cab”을 정확히 구별하고 인식할 수 있으므로, 

이 사건 출원발명은 선행발명에 비하여 현저한 효과를 갖는 진보한 발명이라

는 취지로 주장한다. 

  그러나 앞서 본 바와 같이 선행발명은 입력버튼값 “222”([2]-[2]-[2] 입력

에 해당)에 대하여, 입력한 것이 “AB” 인지 “BA” 인지 알 수 없는 모호성이 

발생한 경우에 “AB”가 올바른 단어로 색인에 등록이 되어 있다면, 이를 인식

하여 사용자에게 타겟단어로 제공할 수 있는 것이고(을2호증 중 17면의 

14~17행 참조), 선행발명의 이와 같은 구성과 동일한 내용이 이 사건 출원발

명의 명세서(을1호증) 중 식별번호 [0151]에 기재되어 있다. 나아가 이 사건 

출원발명의 명세서 중 식별번호 [0515], [0668]에는 ‘후보 알파벳 조합을 모

두 색인과 비교하여 일치하는 단어에 대해서만 처리하는 것도 본 발명의 범

주에 포함된다.’거나 ‘기존의 반복선택방법 적용 시 “222”가 “C”인지, ”AAA”
인지, “AB”인지, ”BA”인지 알 수 없는 모호성이 발생한다.’고 기재되어 있는

데, 이에 따르면 이 사건 출원발명의 효과 역시 선행발명의 그것과 차이가 

없다고 할 수 있다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다. 

    3) 또한 원고는, 이 사건 심결은 심사단계에서 심사관이 선행발명과 이 

사건 출원발명 사이의 차이점으로 인정한 부분까지 부정하고 있으며, 이 사

건 출원발명은 다른 나라에서 진보성 부정을 이유로 거절결정된 바 없었던 

만큼, 이 사건 출원발명의 진보성이 인정되어야 한다는 취지로 주장하고 

있다.

  그러나 앞서 이 사건 심결의 경위 부분에서 본 바와 같이, 특허청 심사관

은 선행발명의 대응 구성에 의하여 이 사건 출원발명의 모든 구성요소가 쉽

게 도출되는 것이므로, 선행발명에 의하여 이 사건 출원발명의 진보성이 부

정된다는 거절이유를 통지하였고, 거절이유와 동일한 사유로 거절결정을 하

였으며, 거절결정에서 원고의 주장을 반박하면서 선행발명의 기재 내용을 보

충적으로 제시하였을 뿐, 선행발명에 의하여 이 사건 출원발명의 진보성이 

부정된다는 거절이유의 주된 취지를 변경한 것으로 볼 수 없다. 또한 이 사
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건 심결도 심사관의 거절이유와 실질적으로 동일한 취지로 원고의 청구를 기

각한 이상, 이 사건 심사과정이나 심결에 있어서 출원인에게 의견제출의 기

회를 부여하지 않은 절차적 하자가 있다고 보기 어렵다. 

  한편, 원고가 주장하는 이 사건 출원발명과 대응되는 미국, 일본, 중국의 

등록특허의 경우 그 청구범위가 이 사건 출원발명과 달리 이를 보다 한정한 

구성을 더 포함하고 있는데다가(을8~10호증), 외국에서 특허등록된 사정은 

그 법제와 실정을 달리하는 우리나라에 있어서 특허성이 있는지 여부를 판단

하는 데 참고자료가 될 뿐, 그와 동일한 결론을 내려야 할 근거가 될 수 없

으므로, 원고의 위 주장도 모두 이유 없다. 

  라. 검토 결과의 정리

    이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 선

행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다고 보아야 한다.

4. 결 론

  그렇다면 이 사건 출원발명의 진보성이 부정된다고 보는 이상, 같은 이유

로 이 사건 출원발명에 대한 특허등록을 거절한 결정이 옳다고 본 이 사건 

심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

재판장      판사 이정석  _________________________
            판사 김부한  _________________________
            판사 이진희  _________________________
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Ⅱ

1. 2017허6330 등록정정(특)

2. 2017허5962 정정무효(특)

정  정
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특     허     법     원

제    5    부

판         결

사       건 2017허6330  등록정정(특)

원       고 주식회사 아이에스시

성남시 중원구 갈마치로 215, 6층(상대원동, 금강펜테

리움IT타워)

대표이사 정○○
소송대리인 변호사 김종석

소송대리인 변리사 이만금, 김봉섭

피       고 특허청장

소송수행자 정헌주

보조참가인 주식회사 티에스이

천안시 서북구 직산읍 군수1길 189 (군서리)

대표이사 권○○, 김○○
소송대리인 변리사 김정옥

변 론 종 결 2017. 10. 18.

판 결 선 고 2017. 11. 29.

주       문

1. 특허심판원이 2017. 7. 26. 2017정40호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용 중 보조참가로 인한 부분은 피고 보조참가인이, 나머지 부분은 

피고가 각각 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.
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이       유

1. 기초사실

  가. 이 사건 심결의 경위

   1) 피고 보조참가인(이하 ‘보조참가인’이라 한다)은 2016 6. 29. 원고를 

상대로 특허심판원 2016당1858호로 아래 나.항 기재 이 사건 특허발명의 각 

청구항에 대한 특허무효심판을 청구하였고, 그에 따라 특허심판원은 2016. 

11. 11. 이 사건 특허발명의 각 청구항은 모두 진보성이 부정된다’는 이유로 

보조참가인의 위 심판청구를 모두 인용하는 심결(이하 ‘관련 무효심결’이라 

한다)을 하였다. 이에 원고는 2016. 12. 28. 보조참가인을 상대로 이 법원 

2016허9783호로 관련 무효심결의 취소를 구하는 소(이하 '관련 무효사건‘이
라 한다)를 제기하였다. 

   2) 한편 원고는 관련 무효사건이 이 법원에 계속 중이던 2017. 4. 28. 특

허심판원 2017정40호로 이 사건 특허발명의 청구항 1, 7, 8을 아래 다.항 기

재와 같이 정정하는 취지의 이 사건 정정심판청구를 하였다. 

   3) 특허심판원 심판관은 2017. 7. 3. 원고에게 “이 사건 특허발명의 청구

항 1, 7에 대한 정정심판청구 중 ‘다수의’와 ‘상면측의 피검사 디바이스의 단

자와 접촉’은 청구범위의 감축, 오기, 석명 중 어느 하나에도 해당하지 아니

하여 구 특허법(2016. 2. 29. 법률 제14035호로 개정되기 전의 것, 이하 같

다) 제136조 제1항 제1호 내지 제3호의 정정요건을 충족하지 못하였고, 이 

사건 특허발명의 청구항 7에 대한 정정심판청구 중 ‘지지시트의 일부를 절개’
하는 것은 청구범위를 실질적으로 변경하는 것이어서 구 특허법 제136조 제3

항의 정정요건을 충족하지 못하였다.”라는 취지의 정정의견제출통지를 하였다. 

   4) 원고는 위 정정의견제출통지에 대응하여 2017. 7. 14. 특허심판원에 

아래 라.항 기재와 같이 “당초의 이 사건 특허발명의 청구항 1, 7에 대한 정

정청구 내용 중 ‘다수의’를 삭제하고, ‘상기 탄성 도전시트의 상면에 부착된’
이라는 사항을 추가하는 내용으로 보정한다.”라는 취지의 정정명세서 등 보

정서를 제출하였다(이하 ‘이 사건 보정’이라 한다). 

   5) 특허심판원은 2017. 7. 26. “이 사건 보정은 심판청구의 요지를 변경

http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C136%EC%A1%B0
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하는 것으로 구 특허법 제140조 제2항의 규정에 위배되므로 부적법하고, 이 

사건 정정심판청구 중 ‘상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉’은 구 특허

법 제136조 제4항의 정정요건을 충족하지 아니하고15), ‘지지시트의 일부를 

절개’하는 것은 구 특허법 제136조 제3항의 정정요건을 충족하지 아니한다.”
라는 이유로 이 사건 정정심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 

  나. 원고의 이 사건 특허발명(갑 제1, 2호증)

   1) 발명의 명칭: 고밀도 도전부를 가지는 테스트용 소켓 및 그 제조방법

   2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2012. 4. 3./ 2013. 5. 14./ 제

10-1266124호

   3) 발명의 개요

     종래 테스트용 소켓 중 도 1, 2에 도시된 바와 같은 링 타입은 접촉부

의 탄성력이 떨어지고 잦은 접촉에 의하여 도금, 에칭, 코팅 면 및 반도체소

자의 단자 또는 테스트보드의 패드가 손상되고 이물질이 끼는 등의 문제가 

있었고, 도 3에 도시된 바와 같은 돌출된 도전강화층(30) 타입은 도전강화층

이 단자와의 접촉과정에서 변형 내지 손상될 염려가 있었다(식별번호 

[0004]~[0010]). 

[도 1] 종래 전도성

링 소켓

[도 2] 종래 도전체 

소켓

[도 3] 종래 도전강화층 

소켓

  이 사건 특허발명의 기술적 과제는 제2도전성 입자가 고밀도로 집적되어 

배치된 제2도전부가 지지시트 내에 지지되어 있어 전기적 접촉성 내지 전기

적 전도성을 높이면서도 내구성이 향상되는 고밀도 도전부를 가지는 테스트

15) 정정에 의하여 발명이 불명확하게 되어 구 특허법 제42조 제4항 제2호에 해당하게 됨

으로써 결국 구 특허법 제136조 제4항에 위배된다는 취지이다.

http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C140%EC%A1%B0
http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C136%EC%A1%B0
http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C42%EC%A1%B0
http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C136%EC%A1%B0


- 40 -

[도 4] 테스트 소켓의 실시 예

용 소켓 및 그 제조방법을 제공하는 것이다(식별번호 [0012], [0050]). 

  이 사건 특허발명의 테스트용 소켓(100)은 피검사 디바이스(900)와 검사장

치(800)의 사이에 배치되어 피검사 디바이스(900)의 단자(910)와 검사장치

(800)의 패드(810)를 전기적으로 연결시키는 것으로서 탄성 도전시트(110), 

지지시트(120) 및 제2도전부(130)를 포함한다(식별번호 [0053], [0054]). 도 

4에 도시된 바와 같이, 탄성 도전시트(110)는 제1도전부(111)와 절연성 지지

부(112)를 포함하고, 지지시트(120)에는 피검사 디바이스(900)의 단자(910)와 

대응되는 위치마다 관통공(121)이 형성되며, 제2도전부(130)는 지지시트의 관

통공(121) 내에 배치되되, 

탄성물질 내에 다수의 제2

도전성 입자(131)가 두께방

향으로 배열되며, 제2도전

성 입자(131)는 제1도전성 

입자(111a)보다 탄성물질 

내에 고밀도로 배치되는 

것을 기술적 특징으로 한

다(식별번호 [0056]~[0064]). 

   4) 등록 당시의 청구범위

    【청구항 1】피검사 디바이스와 검사장치의 사이에 배치되어 상기 피검

사 디바이스의 단자와 검사장치의 패드를 서로 전기적으로 연결하는 테스트

용 소켓으로서, 피검사 디바이스의 단자와 대응되는 위치에 배치되되, 탄성

물질 내에 다수의 제1도전성 입자가 두께방향으로 배열되는 제1도전부와, 상

기 도전부를 지지하면서 인접한 도전부로부터 절연시키는 절연성 지지부를 

포함하는 탄성 도전시트; 상기 탄성 도전시트의 상면측 및 하면측 중 적어도 

어느 한 곳에 부착되되, 상기 피검사 디바이스의 단자와 대응되는 위치마다 

관통공이 형성되는 지지시트; 및 상기 지지시트의 관통공 내에 배치되되, 탄

성물질 내에 다수의 제2도전성 입자가 두께방향으로 배치되는 제2도전부를 

포함하여 구성되되, 상기 제2도전성 입자는 상기 제1도전성 입자보다 상기 

탄성물질 내에 고밀도로 배치되어 있는 것을 특징으로 하는 고밀도 도전부를 
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가지는 테스트용 소켓(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 하고, 나머지 등록 

당시의 청구항도 같은 방식으로 부른다).

    【청구항 2~6, 9~13】기재 생략

    【청구항 7】제1항에 있어서, 상기 지지시트에는, 서로 인접한 제2도전

부가 서로 독립적으로 작동하게 하는 분리부가 형성되는 것을 특징으로 하는 

고밀도 도전부를 가지는 테스트용 소켓.

    【청구항 8】제7항에 있어서, 상기 분리부는 지지시트를 절단하여 형성

되는 절단홈 또는 절단홀인 것을 특징으로 하는 고밀도 도전부를 가지는 테

스트용 소켓.

  다. 이 사건 정정심판청구에 의하여 정정 청구된 청구범위16)

    【청구항 1】상면측의(이하 ‘정정사항 1’이라 한다) 피검사 디바이스와 

하면측의(이하 ‘정정사항 1’이라 한다) 검사장치의 사이에 배치되어 상기 피

검사 디바이스의 단자와 검사장치의 패드를 서로 전기적으로 연결하는 테스

트용 소켓으로서, 피검사 디바이스의 단자와 대응되는 위치에 배치되되, 탄

성물질 내에 다수의 제1도전성 입자가 두께방향으로 배열되는 제1도전부와, 

상기 도전부를 지지하면서 인접한 도전부로부터 절연시키는 절연성 지지부를 

포함하는 탄성 도전시트; 상기 탄성 도전시트의 상면 및 하면 중 적어도 상

면에(이하 ‘정정사항 2’라 한다) 부착되되, 상기 피검사 디바이스의 다수의(이

하 ‘보정 전 정정사항 3’이라 한다) 단자와 대응되는 위치마다 관통공이 형성

되는 지지시트; 및 상기 지지시트의 관통공 내에 배치되되, 탄성물질 내에 

다수의 제2도전성 입자가 두께방향으로 배치되고, 상기 상면측의 피검사 디

바이스의 단자와 접촉하는(이하 ‘정정사항 4’라 한다) 제2도전부를 포함하여 

구성되며, 상기 제2도전성 입자는 상기 제1도전성 입자보다 상기 탄성물질 

내에 고밀도로 배치되어 있고, 상기 탄성 도전시트의 제1 도전부와 절연성 

지지부의 상면은 동일한 평면에 있는(이하 ‘정정사항 5’라 한다) 것을 특징으

로 하는 고밀도 도전부를 가지는 테스트용 소켓(이하 ‘이 사건 제1항 정정발

16) 밑줄 친 부분이 이 사건 정정심판청구에 의하여 추가하려는 부분이다.
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명’이라고 하고, 이 사건 정정심판청구에 의하여 정정 청구된 나머지 청구항

도 같은 방식으로 부른다).

    【청구항 2~6, 9~13】기재 생략(정정사항이 없다)

    【청구항 7】상면측의 피검사 디바이스와 하면측의 검사장치의 사이에 

배치되어 상기 피검사 디바이스의 단자와 검사장치의 패드를 서로 전기적으

로 연결하는 테스트용 소켓으로서, 피검사 디바이스의 단자와 대응되는 위치

에 배치되되, 탄성물질 내에 다수의 제1도전성 입자가 두께방향으로 배열되

는 제1도전부와, 상기 도전부를 지지하면서 인접한 도전부로부터 절연시키는 

절연성 지지부를 포함하는 탄성 도전시트; 상기 탄성 도전시트의 상면 및 하

면 중 적어도 상면에 부착되되, 상기 피검사 디바이스의 다수의 단자와 대응

되는 위치마다 관통공이 형성되는 지지시트; 및 상기 지지시트의 관통공 내

에 배치되되, 탄성물질 내에 다수의 제2도전성 입자가 두께방향으로 배치되

고, 상기 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉하는 제2도전부를 포함하

여 구성되며, 상기 제2도전성 입자는 상기 제1도전성 입자보다 상기 탄성물

질 내에 고밀도로 배치되어 있고(“제1항에 있어서”를 삭제하고, 독립항 형식

으로 정정한 내용을 이하 ‘정정사항 6’이라 한다), 상기 지지시트에는, 서로 

인접한 제2도전부가 서로 독립적으로 작동하게 하는 분리부가 형성되되, 상

기 분리부는 상기 탄성 도전시트에 부착된 상기 지지시트의 일부를 절개하여 

형성되는(이하 ‘정정사항 7’이라 한다) 것을 특징으로 하는 고밀도 도전부를 

가지는 테스트용 소켓.

    【청구항 8】삭제(이하 ‘정정사항 8’이라 한다)

  라. 이 사건 보정에 의하여 보정된 청구범위17)

    【청구항 1】상면측의 피검사 디바이스와 하면측의 검사장치의 사이에 

배치되어 상기 피검사 디바이스의 단자와 검사장치의 패드를 서로 전기적으

로 연결하는 테스트용 소켓으로서, 피검사 디바이스의 단자와 대응되는 위치

에 배치되되, 탄성물질 내에 다수의 제1도전성 입자가 두께방향으로 배열되

17) 취소선 부분이 이 사건 보정에 의하여 삭제하려는 부분이고, 밑줄 친 부분이 이 사건 

보정에 의하여 추가하려는 부분이다.
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는 제1도전부와, 상기 도전부를 지지하면서 인접한 도전부로부터 절연시키는 

절연성 지지부를 포함하는 탄성 도전시트; 상기 탄성 도전시트의 상면 및 하

면 중 적어도 상면에 부착되되, 상기 피검사 디바이스의 다수의(이하 ‘보정사

항 1’ 또는 ‘정정사항 3’이라 한다) 단자와 대응되는 위치마다 관통공이 형성

되는 지지시트; 및 상기 탄성 도전시트의 상면에 부착된(이하 ‘보정사항 2’라 

한다) 상기 지지시트의 관통공 내에 배치되되, 탄성물질 내에 다수의 제2도

전성 입자가 두께방향으로 배치되고, 상기 상면측의 피검사 디바이스의 단자

와 접촉하는 제2도전부를 포함하여 구성되며, 상기 제2도전성 입자는 상기 

제1도전성 입자보다 상기 탄성물질 내에 고밀도로 배치되어 있고, 상기 탄성 

도전시트의 제1 도전부와 절연성 지지부의 상면은 동일한 평면에 있는 것을 

특징으로 하는 고밀도 도전부를 가지는 테스트용 소켓(이하 ‘이 사건 제1항 

보정발명’이라고 하고, 이 사건 보정에 의하여 보정하려는 나머지 청구항도 

같은 방식으로 부른다).

    【청구항 2~6, 8, 9~13】기재 생략(보정사항이 없다)

    【청구항 7】상면측의 피검사 디바이스와 하면측의 검사장치의 사이에 

배치되어 상기 피검사 디바이스의 단자와 검사장치의 패드를 서로 전기적으

로 연결하는 테스트용 소켓으로서, 피검사 디바이스의 단자와 대응되는 위치

에 배치되되, 탄성물질 내에 다수의 제1도전성 입자가 두께방향으로 배열되

는 제1도전부와, 상기 도전부를 지지하면서 인접한 도전부로부터 절연시키는 

절연성 지지부를 포함하는 탄성 도전시트; 상기 탄성 도전시트의 상면 및 하

면 중 적어도 상면에 부착되되, 상기 피검사 디바이스의 다수의 단자와 대응

되는 위치마다 관통공이 형성되는 지지시트; 및 상기 탄성 도전시트의 상면

에 부착된 상기 지지시트의 관통공 내에 배치되되, 탄성물질 내에 다수의 제

2도전성 입자가 두께방향으로 배치되고, 상기 상면측의 피검사 디바이스의 

단자와 접촉하는 제2도전부를 포함하여 구성되며, 상기 제2도전성 입자는 상

기 제1도전성 입자보다 상기 탄성물질 내에 고밀도로 배치되어 있고, 상기 

지지시트에는, 서로 인접한 제2도전부가 서로 독립적으로 작동하게 하는 분

리부가 형성되되, 상기 분리부는 상기 탄성 도전시트에 부착된 상기 지지시

트의 일부를 절개하여 형성되는 것을 특징으로 하는 고밀도 도전부를 가지는 
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테스트용 소켓.

【인정 근거】다툼 없는 사실 및 이 법원에 현저한 사실, 갑 제1 내지 7호증

의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

  가. 당사자의 주장

   1) 원고 주장의 요지

     보정사항 2의 ‘상기 탄성 도전시트의 상면에 부착된’은 정정의 대상이 

되는 지지시트가 상면의 지지시트라는 것을 명확히 한 것으로 보정 전후 제2

도전부 형성위치가 탄성 도전시트의 상면이라는 점에서 동일하므로, 요지 변

경에 해당하지 아니한다. 

  정정사항 4의 ‘상기 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉하는’은 상면

의 제2도전부가 상측의 피검사 단자와 접촉한다는 점에서 명확한 구성이므

로, 적법한 정정에 해당한다. 

  정정사항 7의 ‘지지시트의 일부를 절개하여 형성’은 이 사건 특허발명의 명

세서에 기재된 내용을 그대로 기재한 내적 부가이므로 청구범위를 변경한 것

으로 볼 수 없다. 그 외 나머지 정정사항들도 정정요건을 모두 만족한다. 

  이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다. 

   2) 피고 및 피고보조참가인(이하 ‘피고’라 한다) 주장의 요지

     보정 전 제2도전부는 탄성 도전시트의 상면에만 부착되는 것이 아니지

만, 보정사항 2로 인하여 제2도전부는 탄성 도전시트의 상면에만 부착되는 

것으로 위치가 변경되었으므로 이는 요지 변경에 해당한다. 

  정정사항 4는 청구범위를 감축한 것이기는 하나, 하면에 부착된 지지시트

의 관통공에 위치한 제2도전부가 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉할 

수 없으므로 제2도전부와 피검사 디바이스의 연결 관계를 불명확하게 하는 

것이어서 구 특허법 제136조 제4항의 정정요건을 충족하지 못한다. 

  정정사항 7은 정정 전 이 사건 제7항 발명의 청구범위를 실질적으로 변경

하는 것이어서 구 특허법 제136조 제3항의 정정요건을 충족하지 못한다.  

http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C136%EC%A1%B0
http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C136%EC%A1%B0
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   이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다. 

  나. 이 사건 보정의 적법 여부

   1) 관련 법리

     정정명세서 등의 보정제도는 등록된 특허발명에 대한 정정의 개념을 제

대로 이해하지 못한 특허권자가 명세서나 도면의 일부분만을 잘못 정정하였

음에도 불구하고 정정청구 전체가 인정되지 않게 되는 것을 방지하기 위하여 

도입된 제도로서, 실질적으로 새로운 정정청구에 해당하는 정정명세서 등의 

보정을 허용하게 되면 정정청구의 기간을 제한한 특허법의 취지를 몰각시키

는 결과가 되고, 정정청구가 받아들여질 때까지 정정명세서 등의 보정서 제

출이 무한히 반복되어 행정상의 낭비와 심판절차의 지연이 초래될 우려가 있

는 점을 고려할 때, 정정명세서 등에 관한 보정은 당초의 정정사항을 삭제하

거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자

를 고치는 정도에서만 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로서 허용

된다고 보아야 한다(대법원 2007. 10. 25. 선고 2005후2526 판결 참조).

  한편 특허발명의 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 

사항을 기재한 것이므로, 신규성·진보성 판단의 대상이 되는 발명의 확정은 

청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 설명이나 도면 등 다른 기

재에 의하여 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 아니

하나, 청구범위에 기재된 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 기

술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 기재된 사항은 문언

의 일반적 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 문언

에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 

해석하여야 한다(대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후3625 판결 등 참조).

   2) 보정사항

     이 사건 보정은 이 사건 제1, 7항 정정발명의 내용을 아래 표와 같이 

보정한 것으로, 보정사항 1, 2로 구분된다(취소선 부분이 보정으로 삭제된 

것이고, 밑줄 부분이 보정으로 추가된 부분이다). 
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보정
사항 보정 전(이 사건 제1, 7항 정정발명) 보정 후(이 사건 제1, 7항 보정발명)

1

상기 탄성 도전시트의 상면 및 하면 

중 적어도 상면에 부착되되, 상기 피

검사 디바이스의 다수의 단자와 대응

되는 위치마다 관통공이 형성되는 지

지시트

상기 탄성 도전시트의 상면 및 하면 

중 적어도 상면에 부착되되, 상기 피

검사 디바이스의 다수의 단자와 대응

되는 위치마다 관통공이 형성되는 지

지시트

2

상기 지지시트의 관통공 내에 배치되

되, 탄성물질 내에 다수의 제2도전성 

입자가 두께방향으로 배치되고, 상기 

상면측의 피검사 디바이스의 단자와 

접촉하는 제2도전부

상기 탄성 도전시트의 상면에 부착된 

상기 지지시트의 관통공 내에 배치되

되, 탄성물질 내에 다수의 제2도전성 

입자가 두께방향으로 배치되고, 상기 

상면측의 피검사 디바이스의 단자와 

접촉하는 제2도전부

   3) 검토

     가) 보정사항 1에 대한 검토

        보정사항 1은 당초 정정사항이었던 보정 전 정정사항 3을 삭제한 것

이므로 요지 변경에 해당하지 아니한다. 이에 대해서는 당사자 사이에 다툼

이 없다. 

     나) 보정사항 2에 대한 검토

       (1) 보정사항 2로 인하여 제2도전부는 탄성 도전시트의 상면에 부착

된 지지시트의 관통공 내에 배치되어 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접

촉하는 것으로 한정된다. 이에 대해서도 당사자 사이에 다툼이 없다. 

       (2) 그런데 다음과 같은 이유에서 정정사항 4에 의한 제2도전부는 탄

성 도전시트의 상면에 부착된 지지시트의 관통공 내에 배치되어 상면측의 피

검사 디바이스 단자와 접촉하는 것이고, 탄성 도전시트의 하면에 부착된 지

지시트의 관통공 내에 배치되는 제2도전부를 포함하지 아니하는 것이 분명하

므로, 보정사항 2에 의한 제2도전부와 정정사항 4에 의한 제2도전부는 실질

적으로 동일하다.

        ① 테스트용 소켓이 피검사 디바이스의 단자와 검사장치의 패드를 

전기적으로 연결하여 주는 기능을 수행하는 것이므로, 이 사건 제1, 7항 정
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정발명에서 테스트 소켓의 상면에 위치한 제2도전부가 상면측 피검사 디바이

스의 단자와 접촉하게 되는 경우에 하면측 검사장치의 패드는 테스트 소켓의 

하면측과 접촉하여야만 테스트 소켓이 정상적으로 작동한다는 것은 기술적으

로 자명하다. 따라서 상면과 하면 모두에 제2도전부가 형성된 경우에도 상면

의 제2도전부만이 상면측 피검사 디바이스의 단자와 접촉할 뿐이고 하면의 

제2도전부는 상면측 피검사 디바이스의 단자와 전기적으로 연결될 수 없고 

검사장치의 패드와 연결되어야 한다는 것은 통상의 기술자에게 자명하다. 

        ② 이 사건 제1, 7항 정정발명 중 ‘상기 지지시트의 관통공 내에 배

치되되’라는 부분에서 ‘상기 지지시트’가 문언적으로는 탄성 도전시트의 상면 

및 하면에 부착되는 지지시트를 모두 포함한다고 볼 여지도 있다. 

  그러나 정정사항 2에서 ‘지지시트가 탄성 도전시트의 상면 및 하면 중 적

어도 상면에 부착된다’고 한 점, 위에서 본 바와 같이 정정사항 4로 인하여 

이 사건 제1, 7항 정정발명에서 제2도전부는 탄성 도전시트의 상면에 배치되

어 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉하는 것으로 한정되고, 지지시트

는 이러한 제2도전부가 배치되는 것인 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 제1, 

7항 정정발명 중 위 ‘상기 지지시트’는 탄성 도전시트의 상면에 부착되고 그 

관통공 내에 제2도전부가 배치되는 것으로 한정된다.

        ③ 이 사건 제1, 7항 정정발명에서 ‘상기 지지시트의 관통공 내에 

배치되되’라는 부분은 ‘상기 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉하는 제

2도전부’라는 부분과 문언상 유기적으로 연결되는데, 여기서 제2도전부는 위

에서 본 바와 같이 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉하는 기능을 가

진 것만을 의미하므로, 제2도전부는 상면에 위치한 것만으로 한정되고, 따라

서 ‘상기 지지시트’ 역시 상면의 지지시트를 의미하는 것으로 해석된다. 

     (3) 따라서 보정사항 2로 인하여 이 사건 제1, 7항 보정발명이 이 사건 

제1, 7항 정정발명과 동일성을 상실하거나 기술적 범위가 변경되었다고 볼 

수는 없고, 정정사항 4의 취지가 명확하게 된 것에 불과하므로, 보정사항 2

가 이 사건 정정심판청구의 요지를 변경한 것에 해당한다고 볼 수는 없다. 

   4) 검토 결과의 정리

     결국 보정사항 1, 2는 정정심판청구의 요지를 변경한 것에 해당하지 아
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정정
사항

정정 전(이 사건 제1, 7, 8항 
특허발명)

정정 후(이 사건 제1, 7, 8항 보정발명)

1

피검사 디바이스와 검사장치의 사이

에 배치되어 (중략) 테스트용 소켓으

로서

상면측의 피검사 디바이스와 하면측의 

검사장치의 사이에 배치되어 (중략) 테

스트용 소켓으로서

2
상기 탄성 도전시트의 상면측 및 하면

측 중 적어도 어느 한 곳에 부착되되,

상기 탄성 도전시트의 상면 및 하면 

중 적어도 상면에 부착되되, 

3

상기 피검사 디바이스의 단자와 대응

되는 위치마다 관통공이 형성되는 지

지시트

상기 피검사 디바이스의 다수의 단자

와 대응되는 위치마다 관통공이 형성

되는 지지시트

니하므로 이 사건 보정은 적법하다. 

  다. 이 사건 정정심판청구의 적법 여부

   1) 관련 법리

     구 특허법 제136조 제3항은 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실

질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하였다. 여기서 정정이 청구범위

를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지를 판단할 때에는 청구범위 자체

의 형식적 기재뿐만 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 

의하여 파악되는 청구범위의 실질적 내용을 대비하여 판단하여야 한다. 정정 

후의 청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발

명의 설명 및 도면에 기재된 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 청구

범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정청구

는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니한다(대

법원 2014. 2. 13. 선고 2012후627 판결 등 참조).

   2) 정정사항(이 사건 정정심판청구 및 이 사건 보정에 의한 것)

     이 사건 정정심판청구는 정정 전 이 사건 특허발명의 내용을 아래 표와 

같이 정정한 것으로 정정사항 1 내지 8로 구분된다(밑줄 부분이 추가되는 부

분이고, 취소선 부분이 삭제되는 부분이다). 

http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C136%EC%A1%B0
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정정
사항

정정 전(이 사건 제1, 7, 8항 
특허발명)

정정 후(이 사건 제1, 7, 8항 보정발명)

4

상기 지지시트의 관통공 내에 배치되

되, 탄성물질 내에 다수의 제2도전성 

입자가 두께방향으로 배치되는 제2도

전부

상기 탄성 도전시트의 상면에 부착된 

상기 지지시트의 관통공 내에 배치되

되, 탄성물질 내에 다수의 제2도전성 

입자가 두께방향으로 배치되고, 상기 

상면측의 피검사 디바이스의 단자와 

접촉하는 제2도전부

5

상기 제2도전성 입자는 상기 제1도전

성 입자보다 상기 탄성물질 내에 고

밀도로 배치되어 있는 것

상기 제2도전성 입자는 상기 제1도전

성 입자보다 상기 탄성물질 내에 고밀

도로 배치되어 있고, 상기 탄성 도전시

트의 제1 도전부와 절연성 지지부의 

상면은 동일한 평면에 있는 것

6
제1항에 있어서, 정정사항 1 내지 4를 포함하여, 독립

항 형식으로 정정

7

상기 지지시트에는, 서로 인접한 제2

도전부가 서로 독립적으로 작동하게 

하는 분리부가 형성되는 것

상기 지지시트에는, 서로 인접한 제2도

전부가 서로 독립적으로 작동하게 하

는 분리부가 형성되되, 상기 분리부는 

상기 탄성 도전시트에 부착된 상기 지

지시트의 일부를 절개하여 형성되는 

것

8
제7항에 있어서, (중략) 테스트용 소

켓.

삭제

   3) 검토

     가) 정정사항 1 내지 3, 5, 8에 대한 검토

        정정사항 1, 2, 5, 8은 청구범위를 감축하거나 분명하지 않은 기재

를 명확하게 하는 경우에 해당하고, 정정사항 3은 ‘다수의’라는 부분을 추가

하였다가 이 사건 보정에 의하여 이를 다시 삭제함으로써 결과적으로 정정사

항이 없게 되었다. 이에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없다. 
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     나) 정정사항 4, 6에 대한 검토

        정정사항 4와 이를 포함하는 정정사항 6은 제2도전부가 상면측의 

피검사 디바이스의 단자와 접촉하는 구성으로 한정되도록 정정한 것이다. 그

런데 앞서 본 바와 같이 정정사항 4, 6에서 제2도전부는 상면의 제2도전부

만을 의미하고 하면의 제2도전부까지 포함하는 것으로 해석되지는 아니하므

로, 정정사항 4, 6이 청구범위를 실질적으로 변경한다거나 정정사항 4, 6에 

의하여 피고 주장과 같이 제2도전부와 피검사 디바이스의 연결 관계가 불명

확하게 되었다고 볼 수는 없다. 오히려 정정사항 4, 6은 제2도전부의 범위를 

구체적으로 한정한 것에 불과하다.

     다) 정정사항 7에 대한 검토

        아래와 같은 이유에서 정정사항 7은 청구범위를 실질적으로 변경시

키는 것에 해당하지 아니하고, 발명의 설명 및 도면에 기재된 내용을 그대로 

반영하여 청구범위를 감축한 것에 해당한다.

       ① 정정 전 이 사건 제7항 발명은 이 사건 제7항 발명에서는 ‘분리부’
가 ‘서로 인접한 제2도전부가 서로 독립적으로 작동하게 한다’고 하였고, 이 

사건 특허발명 명세서에도 ‘지지시트(220)에 서로 인접한 제2도전부(230)가 

서로 독립적으로 작동할 수 있도록 분리부가 형성될 수 있다. … 이와 같이 

지지시트(220)가 분리부(222)에 의하여 분리되어 있는 경우에는 서로 인접한 

제2도전부(230)가 서로 독립적으로 상하이동할 수 있다’는 기재가 있으므로

(식별번호 [0086]), 이 사건 제7항 발명에서 분리부는 서로 인접한 제2도전

부가 독립적으로 상하이동할 수 있도록 한다는 데 기술적 의의가 있다. 

  이러한 분리부의 기술적 의의에다가, 이 사건 제7항 발명은 ‘분리부’의 기

능을 위와 같이 한정하였을 뿐 형상에 대해서는 아무런 한정을 하지 아니한 

점 및 ‘분리부’는 지지시트에 형성되는 것이고, ‘분리’라는 용어는 통상적으로 

‘서로 나뉘어 떨어진다’는 의미로 사용되는 점 등을 보태어 고려하면, 이 사

건 제7항 발명에서 ‘분리부’는 지지시트를 서로 분리함으로써 인접한 제2도전

부가 독립적으로 상하이동할 수 있도록 지지시트에 형성되는 부분으로 해석

된다. 

  이러한 ‘분리부’의 해석에 비추어 보면, ‘분리부’에는 지지시트가 수평면에
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[지지시트의 일부 절개] 

서는 물론 수직면에서도 전부 절개되어 각각 별개

의 조각으로 완전히 분리될 정도에 이른 것은 물

론 우측 그림과 같이 지지시트 중 일부를 절개하

더라도 서로 인접한 제2도전부가 서로 독립적으로 

상하이동할 수 있도록 하는 것이라면 이 사건 제7

항 발명의 분리부에 포함될 수 있다. 

       ② 반면 이 사건 제7항 정정발명은 ‘분리

부’를 ‘지지시트의 일부를 절개하여 형성되는 것’으
로 한정한 것인데, 이는 이 사건 특허발명 명세서 중 “이러한 분리부(222)는 

레이저 또는 커팅기구에 의하여 상기 지지시트(220)의 일부를 절개한 절단홈 

또는 절단홀일 수 있다.”라는 기재(식별번호 [0086])를 그대로 반영한 것이다. 

  이처럼 분리부의 형상을 위와 같이 한정함으로써 정정 전 이 사건 제7항 

발명보다 ‘분리부’의 기술적 범위가 제한되었으므로 이는 청구범위를 감축한 

경우에 해당할 뿐이고, 이로 인하여 정정 전 이 사건 제7항 발명에서 ‘인접

한 제2도전부가 서로 독립적으로 작동할 수 있는 작용 효과’가 확장되거나 

변경되는 것은 아니다. 

       ③ 또한, 청구항의 기술적 범위는 청구범위 해석에 의하여 정하여야 

할 사항이고, 특허권자의 주장에 의하여 좌우되는 것은 아니다. 

  그런데 이 사건 제7항 정정발명에서는 ‘분리부’가 지지시트의 일부를 절개

하여 형성되는 것이므로, 그 해석상 이러한 분리부에는 위 그림과 같이 지지

시트를 각 끝단 일부만 남겨 둔 채 복수의 가로 절개선과 세로 절개선에 의

하여 절개함으로써 인접한 제2도전부들이 서로 분리되도록 하는 것도 포함되

고, 설령 원고가 이 사건 제7항 정정발명의 ‘분리부’는 지지시트 중간의 일부

를 절개한 것으로 한정된다고 주장하더라도 그러한 주장 때문에 이 사건 제7

항 정정발명의 보호범위가 달라지는 것은 아니다.

   4) 검토 결과의 정리

     결국 이 사건 정정은 구 특허법 제136조 제1항 내지 제3항의 정정요건

을 충족한다. 또한, 이 사건 각 정정발명 내지 이 사건 각 보정발명이 진보

성이 부정되어 구 특허법 제136조 제4항에 위배되는지는 별론으로 하고18), 

http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C136%EC%A1%B0
http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C136%EC%A1%B0
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이 사건 정정에 의하여 발명이 불명확하게 되는 것이 아니므로 구 특허법 제

42조 제4항 제2호에 해당하지 아니한다는 점에서는 구 특허법 제136조 제4

항에도 위배되지 아니한다.  

  라. 소결

    이상에서 본 바와 같이, 이 사건 보정은 요지 변경에 해당하지 아니하여 

적법하고, 이 사건 정정심판청구 역시 이 사건 각 정정발명 내지 이 사건 각 

보정발명이 진보성이 부정되어 구 특허법 제136조 제4항에 위배되는지는 별

론으로 하고, 그 외에는 구 특허법 제136조 제1항 내지 제4항의 정정요건을 

충족하는 것이다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하였으므로 위법하다. 이

와 다른 전제에 선 피고 주장은 이유 없다.

3. 결 론

  따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 

인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.   

재판장      판사 오영준  _________________________
            판사 권동주  _________________________
            판사 김동규  _________________________

18) 이 판결과 같은 날 선고된 관련 무효사건의 판결(특허법원 2016허9783 판결)에서 이 

사건 특허발명은 진보성이 부정되어 특허가 무효로 되어야 한다고 하였는데, 그 판결

이유에 비추어 보면 이 사건 각 정정발명 내지 이 사건 각 보정발명도 진보성이 부정

될 것으로 보이므로 이러한 점에서 이 사건 정정심판청구는 구 특허법 제136조 제4항

에 위배되어 부적법하다고 할 여지는 있다. 그러나 정정심판청구를 기각한 심결의 취

소를 구하는 이 사건에서는 이 사건 심결에서 정정심판청구를 기각한 사유 외에 다른 

사유에 대해서는 심리ㆍ판단할 수 없으므로 이에 대해서는 더 나아가 살펴보지 아니

한다.
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특     허     법     원

제    5    부

판         결

사       건 2017허5962  정정무효(특)

원       고 유니온머티리얼 주식회사(변경전 상호: 쌍용머티리얼 

주식회사)

대구 달서구 성서공단남로 151 

대표이사 김○○, 이○○
소송대리인 제일특허법인 담당변리사 이내영

     변호사 정영선, 강도요               

피       고 히다찌긴조꾸가부시끼가이사(日立金屬株式會社) 

일본국 도쿄도 미나토구 코오난 1초메 2방 70고

                    (日本國 東京都 港区 港南 一丁目 2番 70号)

대표자 이사 히라키 아키토시(平木 明敏)

소송대리인 변호사 박창수

           변리사 이금욱, 박봉훈, 김지우

변 론 종 결 2017. 11. 15.

판 결 선 고 2017. 12. 22.

주       문

1. 특허심판원이 2017. 7. 24. 2017당333호 사건에 관하여 한 심결을 취소

한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.
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󰂛 기술분야 

 본 발명은, 산화물 자성 재료에 관한 것이다(식별번호 [0001] 참조).

이       유

1. 기초 사실

 가. 피고의 이 사건 특허발명(갑 제1, 2, 3호증)

  1) 발명의 명칭: 산화물 자성체

  2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2008. 6. 26. / 2013. 12. 27. / 특허 제

10-1347851호

  3) 청구범위(2016정105호로 확정되고 2017. 1. 4. 자로 정정공고 된 것)

   【청구항 1】육방정 구조를 갖는 페라이트를 주상(主相)으로 하는 산화물 

자성 재료로서, 상기 산화물 자성 재료에 함유되는 금속 원소가, 식 

Ca1-x-x'LaxSrx'Fe2n-yCoy로 표기되며, 원자 비율을 나타내는 x, x', y 및 몰비

를 나타내는 n이, 0.4≤x≤0.55, 0.01≤x'≤0.1, 0.35≤1-x-x'≤0.59, 0.2

≤y≤0.4, x/y≥1.3, 1-x-x'>x', 및 5.2≤n≤5.5의 관계를 만족하고, 또한, 

x가 0.47 이상일 때는 0.17x'<-0.25x+0.1367의 관계를 만족하는 산화물 자

성 재료.

   【청구항 18】육방정 구조를 갖는 페라이트를 주상으로 하는 소결 자석으

로서, 산화물 자성 재료에 함유되는 금속 원소가, 식 Ca1-x-x'LaxSrx'Fe2n-yCoy

로 표기되며, 원자 비율을 나타내는 x, x', y 및 몰비를 나타내는 n이, 0.4

≤x≤0.55, 0.01≤x'≤0.1, 0.35≤1-x-x'≤0.59, 0.2≤y≤0.4, x/y≥1.3, 

1-x-x'>x', 및 5.2≤n≤5.5의 관계를 만족하고, 또한, x가 0.47 이상일 때

는 0.17x'<-0.25x+0.1367의 관계를 만족하며, 산화물 자성 재료의 가소체에 

CaCO3 1.8 질량% 이하, SrCO3 0.5 질량% 이하, 및 SiO2 1.0 질량% 이하인 

적어도 일종이 첨가된 다음 소결함으로써 제작되고, 몰비를 나타내는 n이 

4.3≤n≤5.8의 관계를 만족하는 소결 자석.

   【청구항 2~5, 7, 11~12 】(삭제)

   【청구항 6, 8~10, 13~17】(기재 생략)

  4) 발명의 개요
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󰂜 해결하고자 하는 기술적 과제

 본 발명은, 잔류 자속 밀도 Br, 보자력 HcJ의 양쪽 모두가 종래의 SrLaCo 

페라이트 및 CaLaCo 페라이트보다 뛰어난 산화물 자성 재료의 제공을 목

적으로 한다(식별번호 [0018] 참조).  

󰂝 과제의 해결 수단

  본 발명자들은, CaLaCo 페라이트가 SrLaCo 페라이트를 웃도는 이방성 

자장 HA 를 갖는 점에 착안하여, CaLaCo 페라이트의 고성능화에 대해 예

의 연구하였다. 그 결과, CaLaCo 페라이트에서, Ca와 La와 Sr의 원자 비

율, Fe와 Co의 원자 비율, (Ca+La+Sr):(Fe+Co)의 몰비(n)에 최적의 영역이 

있는 것을 찾아냈다(식별번호 [0059] 참조).

  본 발명의 산화물 자성 재료에 함유되는 금속 원소는, 식 

Ca1-x-x'LaxSrx'Fe2n-yCoy로 표기되며, 원자 비율을 나타내는 x, x', y 및 몰

비를 나타내는 n이 0.4≤x≤0.6, 0.01≤x'≤0.3, 0.2≤y≤0.45, 및 5.2≤n≤

5.8의 관계를 만족할 수 있다(식별번호 [0022] 참조).

 본 발명에 따른 산화물 자성 재료는, 식 Ca1-x-x'LaxSrx'Fe2n-yCoy로 표기되는 

금속 원소와 산소를 함유한다. 이것을 산소를 포함하는 일반식으로 고쳐 쓰

면, 식 Ca1-x-x'LaxSrx'Fe2n-yCoyOα가 된다(식별번호 [0065] 참조).

  본 발명에 따른 산화물 자성 재료는, 식 Ca1-x-x'LaxSrxFe2n-yCoyOα로 표기되

며, 원자 비율을 나타내는 x, x', y 및 몰비를 나타내는 n이 0.4≤x≤0.6, 0.01

≤x'≤0.3, 0.2≤y≤0.45, 5.2≤n≤5.8이지만, 이것은 본 발명에서의 산화물 자

성 재료 및 가소체에서의 식이다. 후술하지만, 미분쇄(微粉碎)시에 필요한 첨

가물을 첨가하면, n의 값이 변동할 가능성이 있기 때문이다. 이하, 상기 식을 

이용하는 경우는 ‘가소체19) 조성’이라고 기재한다(식별번호 [0067] 참조). 

󰂞 발명의 효과

  본 발명에 따르면, 잔류 자속 밀도 Br, 보자력 HcJ의 양쪽 모두가, 종래의 

SrLaCo 페라이트 및 CaLaCo 페라이트보다 뛰어난 산화물 자성 재료를 제

19) 산화철과 각종 금속 원소의 탄산염을 습식 또는 건식으로 혼합한 후 1000℃ 이상의 

고온에서 가열{이를 “가소(假燒)”라 한다}하여 분말상으로 만든 것을 가소체라 한다.
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청구항 이 사건 정정 전의 것 2016. 12. 22. 정정청구된 것

1

육방정 구조를 갖는 페라이트를 주상

(主相)으로 하는 산화물 자성 재료로서,

상기 산화물 자성 재료에 함유되는 금

속 원소가,

식 Ca1-x-x'LaxSrx'Fe2n-yCoy로 표기되며,

원자 비율을 나타내는 x, x', y 및 몰비

육방정 구조를 갖는 페라이트를  주상

(主相)으로 하는 산화물 자성 재료

로서,

상기 산화물 자성 재료에 함유되는 금

속 원소가, 

식 Ca1-x-x'LaxSrx'Fe2n-yCoy로 표기되며,

공할 수 있다(식별번호 [0042] 참조). 

  본 발명에 따른 가소체는, 어스펙트비(길이 l/두께 d) 3 이하이면서 입경

이 작은 결정을 50% 이상 함유하기 때문에, 가소체로부터 소결 자석20)을 

제작한 경우에 높은 Br, 높은 HcJ 를 얻을 수 있다(식별번호 [0043] 참조).  

  본 발명에 따르면, CaLaCo 페라이트를 산소중 소성(산소 100%)했을 때

의 Br, HcJ와 동등 이상의 특성을, 산소중 소성보다 간단하고 안정적인 생산

이 가능한 대기중 소성으로 얻을 수 있다(식별번호 [0044] 참조).  

 본 발명에 따른 소결 자석은 높은 Br, 높은 HcJ를 가지므로, 모터 등의 용

도에 최적이다(식별번호 [0045] 참조).  

 나. 이 사건 심결의 경위(갑 제4호증)

  1) 피고는 2016. 9. 21. 특허심판원에 아래 표와 같이 이 사건 특허발명의 

청구항 1, 18을 정정하는 내용의 정정심판을 청구하였다(2016정105호). 특허

심판원은 2016. 12. 22. “피고의 정정심판청구는 구 특허법(2006. 3. 3. 법

률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제1항 내지 제4항의 

정정 요건을 모두 충족하는 적법한 정정이다.”는 이유로 이를 인용하는 심결

을 하였다(밑줄 친 부분이 정정된 부분이다. 이하 위 정정심판청구에 따른 

정정을 ‘이 사건 정정’이라 한다).

20) 가소체를 습식 또는 건식 분쇄한 후 자기장을 걸어 성형하고, 얻어진 성형체를 100

0℃ 이상의 고온에서 재차 가열{이를 “소결(燒結)”이라 한다}하여 얻은 것을 소결체 

또는 소결 자석이라 한다.
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를 나타내는 n이,

0.4≤x≤0.55,

0.01≤x'≤0.2,

0.3≤1-x-x'≤0.59, 

0.2≤y≤0.4,

x/y≥1.3, 

1-x-x'>x', 및 

5.2≤n≤5.8

의 관계를 만족하고, 

또한, x가 0.47 이상일 때는

0.17x'<-0.25x+0.1367

의 관계를 만족하는 산화물 자성 재료

원자 비율을 나타내는 x, x', y 및 몰

비를 나타내는 n이,

0.4≤x≤0.55,

0.01≤x'≤0.1,

0.35≤1-x-x'≤0.59,

0.2≤y≤0.4,

x/y≥1.3,

1-x-x'>x', 및 

5.2≤n≤5.5

의 관계를 만족하고,

또한, x가 0.47 이상일 때는

0.17x'<-0.25x+0.1367

의 관계를 만족하는 산화물 자성 재

료 (이하 밑줄 친 청구항 1에 대한 

정정사항을 ‘정정사항 1’이라 한다).

2-5 (삭제) (삭제)

6

제1항에 있어서, 몰비를 나타내는 n이 

5.3≤n≤5.5의 관계를 만족하는 산화물 

자성 재료.

제1항에 있어서, 몰비를 나타내는 n이 

5.3≤n≤5.5의 관계를 만족하는 산화물 

자성 재료.

7 (삭제) (삭제)

8

제1항에 있어서, 상기 자성 재료는 가

소체(假燒體)인 것을 특징으로 하는 산

화물 자성 재료.

제1항에 있어서, 상기 자성 재료는 가

소체(假燒體)인 것을 특징으로 하는 

산화물 자성 재료.

9

제8항에 있어서, 어스펙트비(길이 l/ 두

께 d) 3 이하의 결정을 50% 이상 함

유하는 산화물 자성 재료.

제8항에 있어서, 어스펙트비(길이 l/ 

두께 d) 3 이하의 결정을 50% 이상 

함유하는 산화물 자성 재료.

10

제1항에 있어서, 상기 자성 재료는 소

결 자석인 것을 특징으로 하는 산화물 

자성 재료.

제1항에 있어서, 상기 자성 재료는 소

결 자석인 것을 특징으로 하는 산화물 

자성 재료.



- 58 -

11-12 (삭제) (삭제)

13

제10항에 있어서, 보자력 HcJ가 

360 kA/m 이상인 산화물 자성 

재료.

제10항에 있어서, 보자력 HcJ가 

360 kA/m 이상인 산화물 자성 

재료.

14

제10항에 있어서, 잔류 자속 밀도 

Br이 0.45 T 이상인 산화물 자성 

재료.

제10항에 있어서, 잔류 자속 밀도 

Br이 0.45 T 이상인 산화물 자성 

재료.

15
제8항에 기재된 산화물 자성 

재료를 함유하는 자기 기록 매체.

제8항에 기재된 산화물 자성 

재료를 함유하는 자기 기록 

매체.

16
제8항에 기재된 산화물 자성 

재료를 함유하는 본드 자석.

제8항에 기재된 산화물 자성 

재료를 함유하는 본드 자석.

17
제10항에 기재된 산화물 자성 

재료를 갖춘 회전기.

제10항에 기재된 산화물 자성 

재료를 갖춘 회전기.

18

육방정 구조를 갖는 페라이트를 

주상으로 하는 소결 자석으로서,

상기 소결 자석에 함유되는 금속 

원소가,

식 Ca1-x-x'LaxSrx'Fe2n-yCoy로 

표기되며, 

원자 비율을 나타내는 x, x', y 및 

몰비를 나타내는 n이, 

0.4≤x≤0.55,

0.01≤x'≤0.2,

0.3≤1-x-x'≤0.59,

0.2≤y≤0.4,

x/y≥1.3,

1-x-x'>x', 및 

4.3≤n≤5.8

육방정 구조를 갖는 페라이트를 

주상으로 하는 소결 자석으로서,

산화물 자성 재료(이하 ‘정정사항 

2’라 한다)에 함유되는 금속 원

소가,

식 Ca1-x-x'LaxSrx'Fe2n-yCoy로 

표기되며, 원자 비율을 나타내는 

x, x', y 및 몰비를 나타내는 n이, 

0.4≤x≤0.55,

0.01≤x'≤0.1,

0.35≤1-x-x'≤0.59,

0.2≤y≤0.4, 

x/y≥1.3, 

1-x-x'>x', 및 

5.2≤n≤5.5
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의 관계를 만족하고, 

또한, x가 0.47 이상일 때는

0.17x'<-0.25x+0.1367

의 관계를 만족하며, 

산화물 자성 재료의 가소체에 

CaCO3 1.8 질량% 이하, 

SrCO3 0.5 질량% 이하, 및 

SiO2 1.0 질량% 

이하인 적어도 일종이 첨가된 

다음 소결함으로써 제작된 소결 

자석.

의 관계를 만족하고, 

또한, x가 0.47 이상일 때는

0.17x'<-0.25x+0.1367

의 관계를 만족하며, 

산화물 자성 재료의 가소체에

CaCO3 1.8 질량% 이하,

SrCO3 0.5 질량% 이하, 및 

SiO2 1.0 질량%

이하인 적어도 일종이 첨가된 다

음 소결함으로써 제작되고, 몰비

를 나타내는 n이 4.3≤n≤5.8의 

관계를 만족하(이하 ‘정정사항 3’

이라 한다)는 소결 자석 (밑줄 친 

청구항 18의 정정사항 가운데, 

‘0.01≤x'≤0.1’, ‘0.35≤1-x-x'≤0.59’ 

및 ‘5.2≤n≤5.5’에 대한 부분을 이

하 ‘정정사항 4’라 한다).

  2) 원고는 2017. 2. 6. 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 정정사항 2 

내지 4에서 ‘상기 소결 자석’을 ‘산화물 자성 재료’로 정정하는 것은 구 특허

법 제136조 제1항 제2호의 ‘잘못 기재된 사항을 정정하는 경우’로 볼 수 없을 

뿐만 아니라, 특허청구범위를 실질적으로 확장 내지 변경하여 구 특허법 제

136조 제3항의 규정도 만족하지 못하므로 위법하고, 이 사건 정정은 위법한 

정정사항을 포함하고 있는 이상 그 전체가 무효라는 취지의 주장을 하면서 

정정무효심판을 청구하였다(2017당333호).

  3) 특허심판원은 2017. 7. 24. “이 사건 정정의 정정사항 2 내지 4는 정정 

전 청구항 1과 정정 전 청구항 18의 모순을 해결하기 위한 것으로 구 특허법 

제136조 제1항 제2호의 잘못된 기재를 정정하는 것이거나, 구 특허법 제136

조 제1항 제3호의 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 것으로 

볼 수 있다. 또한, 이 사건 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 
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변경하는 정정이 아니므로 구 특허법 제136조 제3항에 반하는 부적법한 정정

으로 볼 수 없다.”는 이유로 원고의 위 정정무효심판청구를 기각하는 이 사

건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 요지

 가. 원고의 주장

  아래와 같은 이유로 이 사건 정정은, 정정요건을 충족하지 않는 것이므로 

취소되어야 한다. 그럼에도 불구하고 이와 달리 판단한 심결은 위법하다.

  1) 이 사건 특허발명의 명세서에서 ‘산화물 자성 재료’는 ‘가소체’와 ‘소결 

자석’을 모두 포괄하는 것으로 해석되어야 하므로, 정정 전 청구항 1의 산화

물 자성 재료에 함유되는 금속원소의 수치범위와 정정 전 청구항 18의 소결 

자석에 함유되는 금속원소의 수치범위가 동일하더라도 모순이 있다고 볼 수 

없다. 따라서 정정 전 청구항 18의 ‘상기 소결 자석에 함유되는 금속 원소’를 

‘산화물 자성 재료에 함유되는 금속원소’로 정정하는 정정사항 2는 잘못 기재

된 사항을 정정하거나 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 것이

라 할 수 없으므로, 이 사건 정정은 구 특허법 제136조 제1항 제2호 또는 제

3호에 해당하지 않는다.

  2) 정정 전 청구항 18의 ‘소결 자석’을 상위개념인 ‘산화물 자성 재료’로 변

경하는 이 사건 정정으로 인하여 정정 후 청구항 18은 정정 전에는 포함되지 

않던 조성도 그 권리범위에 포함하게 되므로, 이 사건 정정은 특허청구범위

의 실질적인 변경(확장)에 해당하여 구 특허법 제136조 제3항의 규정에 위배

된다.

 나. 피고의 주장

   아래와 같은 이유로 이 사건 정정은 적법하므로, 이와 결론을 같이한 이 

사건 심결은 적법하다.

  1) 이 사건 특허발명의 명세서 전체를 통해 파악할 때, ‘산화물 자성 재료’

http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C136%EC%A1%B0
http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C136%EC%A1%B0
http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C136%EC%A1%B0
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는 소결되기 전의 재료인 ‘가소체’를 의미하고, ‘소결 자석’은 산화물 자성 재

료에 첨가제를 부가한 후 소결 처리하여 제조되는 자석 제품을 의미하는 것

이므로 ‘산화물 자성 재료’와 첨가제가 첨가된 ‘소결 자석’은 그 조성비가 달

라야 한다. 그런데 정정 전 청구항 18에서 ‘소결 자석’의 조성비가 정정 전 

청구항 1의 ‘산화물 자성 재료’의 조성비와 동일하게 기재되어 있으므로 서로 

모순된다. 정정사항 2는 이와 같은 모순을 제거하기 위한 것이므로 정정사항 

2를 포함하는 이 사건 정정은 구 특허법 제136조 제1항 제2호 또는 제3호에 

해당한다.

  2) 정정사항 2 내지 4를 포함하는 이 사건 정정은 정정 전 청구항 18의 

‘소결 자석’을 이 사건 특허발명의 명세서 기재를 바탕으로 추가적으로 한정

한 것으로서, 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없으므로, 청구범위의 실

질적인 변경(확장)에 해당하지 않는다.

3. 이 사건 정정의 적법 여부

 가. 이 사건의 쟁점

   이 사건 당사자들은 정정사항 2가 구 특허법 제136조 제1항 제2호 또는 

제3호 및 같은 조 제3항의 정정요건을 충족하는 것인지 여부에 대하여 다투

고 있을 뿐, 다른 정정요건의 충족 여부에  관하여는 다투고 있지 않다.

  따라서 이 사건의 쟁점은 ① 이 사건 제1항 정정 전 발명에 있어서 ‘산화

물 자성 재료’를 어떻게 해석할 것인지, ② 이 사건 정정이 구 특허법 제136

조 제1항 제2호 또는 제3호의 정정요건을 충족하는지 여부, ③ 이 사건 정정

이 구 특허법 제136조 제3항의 정정요건을 충족하는지 여부이다. 

 나. 이 사건 특허발명에서의 ‘산화물 자성 재료’의 의미

  1) 관련 법리

   특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 

발명의 설명이나 도면 등에 의하여 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원

칙적으로 허용되지 않지만, 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 

http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C136%EC%A1%B0
http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C136%EC%A1%B0
http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C136%EC%A1%B0
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청구항 정정 전 청구항

1

육방정 구조를 갖는 페라이트를 주상(主相)으로 하는 산화물 자성 재료로서, 

상기 산화물 자성 재료에 함유되는 금속 원소가, 식 Ca1-x-x'LaxSrx'Fe2n-yCoy로 표

기되며, 원자 비율을 나타내는 x, x', y 및 몰비를 나타내는 n이, 0.4≤x≤0.55, 

0.01≤x'≤0.2, 0.3≤1-x-x'≤0.59, 0.2≤y≤0.4, x/y≥1.3, 1-x-x'>x', 및 5.2≤n≤5.8의 

관계를 만족하고, 또한, x가 0.47 이상일 때는 0.17x'<-0.25x+0.1367

의 관계를 만족하는 산화물 자성 재료

8
제1항에 있어서, 상기 자성 재료는 가소체(假燒體)인 것을 특징으로 하는 산화

물 자성 재료.

10
제1항에 있어서, 상기 자성 재료는 소결 자석인 것을 특징으로 하는 산화물 

자성 재료.

도면 등을 참작하여야 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구

범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면

서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 

기술적 의의를 고찰한 다음 객관적․합리적으로 하여야 한다(대법원 2015. 5. 

14. 선고 2014후2788 판결 등 참조).

  2) 판단

   아래에서 보는 바와 같이 청구항 및 명세서 전체의 기재에 비추어 보면, 

이 사건 특허발명에서의 ‘산화물 자성 재료’는 ‘소결 자석’과 소결 자석의 재

료인 ‘가소체’를 모두 포괄하는 의미로 볼 수 있다. 

   가) 정정 전 청구항 1, 8, 10의 아래와 같은 기재에 비추어 보면, 정정 전 

청구항 8에서 ‘산화물 자성 재료‘를 ’가소체‘인 것으로 한정함으로써 ’산화물 

자성 재료‘는 ’가소체‘를 포함하는 상위개념으로 해석되고, 정정 전 청구항 

10에서 ‘산화물 자성 재료’를 ‘소결 자석’으로 한정함으로써 ‘산화물 자성 재

료’가 ‘소결 자석’을 포함하는 상위 개념으로 해석된다. 결국, 이 사건 특허발

명에서의 ‘산화물 자성 재료’는 ‘가소체’와 ‘소결 자석’을 모두 포함하는 넓은 

개념으로 이해된다.

   나) 이 사건 특허발명의 명세서의 아래의 기재에 의하면, 이 사건 특허발
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[‘산화물 자성 재료’가 ‘소결 자석’의 의미로 사용된 경우] 

우선, CaCO3, La2O3, SrCO3, Fe2O3, Co3O4 등의 원료 분말을 준비한다. 준

비한 분말을 전술한 조성식에 기초하여, x, x', y, n이 바람직한 범위가 되도

록 배합한다. 한편, 원료 분말은 산화물이나 탄산염 이외에, 수산화물, 질산

염, 염화물 등이라도 되며, 용액 상태라도 무방하다. 또한, 산화물 자성 재료

의 일 형태인 소결 자석을 제조하는 경우는, CaCO3, La2O3, SrCO3, 및 

Fe2O3 이외의 원료 분말은, 원료 혼합시부터 첨가해 두어도 되고, 후술하는 

가소 후에 첨가해도 무방하다. 예를 들면, CaCO3, Fe2O3, La2O3를 배합, 혼

합, 가소한 다음, Co3O4 등을 첨가하고 분쇄한 후, 성형, 소결할 수도 있다. 

또한, 가소시의 반응성 촉진을 위해, 필요에 따라 B2O3, H3BO3 등을 함유하

는 화합물을 1 질량% 정도 첨가해도 된다(식별번호 [0078] 참조). 

[‘산화물 자성 재료’가 ‘가소체’의 의미로 사용된 경우] 

상기 가소 공정에 의해 얻어진 가소체는, 이하의 화학식으로 표기되는 육방

정 구조를 갖는 페라이트를 주상으로 하는 본 발명의 산화물 자성 재료가 

된다(식별번호 [0084] 참조).  

명의 명세서에도 ‘산화물 자성 재료’는 ‘소결 자석’과 ‘가소체’를 모두 포함하

는 의미로 사용되었다.  

   다) 피고는, 이 사건 특허발명에서 ‘산화물 자성 재료’는 ‘가소체’를 의미

하는 것이고, 정정 전 청구항 10은 정정 전 청구항 1에서의 ‘산화물 자성 재

료’에 첨가제가 추가되지 아니하여 정정 전 청구항 1의 ‘산화물 자성 재료’와 

동일한 조성비를 가지고 있는 ‘소결 자석’을 의미하는 청구항에 불과한 것이

므로, 정정 전 청구항 10의 해석으로도 ‘산화물 자성 재료’에 ‘소결 자석’이 

포함되는 것은 아니라고 주장한다. 

  그러나 다음과 같은 사정에 의하면 피고의 위와 같은 주장을 받아들일 수 

없다.

    ① 정정 전 청구항 10에는 산화물 자성 재료에 첨가제가 추가되지 않는

다는 한정 사항이 기재되어 있지 않으므로, 피고의 주장처럼 정정 전 청구항 

10을 한정하여 해석할 수 없다.

    ② 정정 전 청구항 1에는 ‘상기 산화물 자성 재료에 함유되는 금속 원소
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가, 식 Ca1-x-x'LaxSrx'Fe2n-yCoy로 표기되며, 원자 비율이 일정한 범위를 만족

하는 산화물 자성 재료’가 기재되어 있는데, ‘함유’라는 청구항의 기재상 

Ca1-x-x'LaxSrx'Fe2n-yCoy의 금속 원소 외의 다른 첨가제가 포함되는 것을 배

제하고 있지 않다. 따라서 정정 전 청구항 1을 인용하고 있는 정정 전 청구

항 10의 문언 해석상으로도 피고의 주장처럼 산화물 자성 재료에 첨가제가 

추가되지 않는다고 해석하기 어렵다.

    ③ 정정 후 청구항 18에서는 ‘산화물 자성 재료’라는 용어 외에 ‘산화물 

자성 재료의 가소체’라는 용어를 사용하고 있으므로, ‘산화물 자성 재료’가 

‘산화물 자성 재료의 가소체’와 동일한 의미로 보이지 않는다. 

    ④ 정정 전 청구항 8은 ‘상기 자성 재료는 가소체(假燒體)인 것을 특징으

로 하는 산화물 자성 재료’인데, 피고의 주장처럼 ‘산화물 자성 재료’를 ‘가소

체’의 의미로 해석한다면 정정 전 청구항 8은 가소체의 의미를 갖는 ‘산화물 

자성 재료’를 ‘가소체’로 한정한 것으로 해석되므로, 동일한 의미의 용어를 

단순히 나열한 무의미한 청구항으로 보인다. 따라서 피고의 주장처럼 ‘산화

물 자성 재료’가 ‘가소체’를 의미하는 것으로 한정 해석하기 어렵다.

 다. 이 사건 정정이 구 특허법 제136조 제1항 제2호 또는 제3호의 정정요건을 충

족하는지 여부

  1) 관련 법리

    구 특허법 제136조 제1항의 규정의 취지는 청구범위의 감축이나, 오기를 

정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정심판청구는 허

용하는 데 있다. 이러한 규정 취지에 비추어 보면, 이와 같은 오류의 정정에

는 청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 

하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 상세한 설명과 청구범위가 

일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없게 하는 것 

등이 포함된다고 해석된다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 

참조). 

  구 특허법 제136조 제1항, 제47조 제3항 제2호에 따라 특허발명의 명세서 

또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있는 '잘못된 기재를 정정하는 경

http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C136%EC%A1%B0
http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C136%EC%A1%B0
http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=2&JO_NO_STR=%EC%A0%9C136%EC%A1%B0,%EC%A0%9C47%EC%A1%B0
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우'란 '명세서와 도면 전체의 기재와 당해 기술분야의 기술상식 등에 비추어 

보아 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 고치는 경우‘를 의미한

다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후627 판결 등 참조). 

  2) 판단

    다음과 같은 사정에 비추어 보면, 정정 전 청구항 18의 ‘상기 소결 자석

에 함유되는 금속 원소’를 ‘산화물 자성 재료에 함유되는 금속원소’로 정정하

는 정정사항 2는 잘못 기재된 사항을 정정하거나, 분명하지 아니하게 기재된 

사항을 명확하게 하는 것이라 볼 수 없으므로, 정정사항 2를 포함하는 이 사

건 정정은 구 특허법 제1항 제2호 또는 제3호의 요건을 충족하지 못한다.

   가) 피고는 정정사항 2의 ‘산화물 자성 재료’가 ‘가소체’를 의미하는 취지

로 이 사건 정정을 한 것으로 보이나, 앞서 본 바와 같이 정정 후 청구항 18

은 ’산화물 자성 재료‘라는 용어뿐만 아니라 ’산화물 자성 재료의 가소체’라는 

용어를 사용하고 있어서, 피고의 주장처럼 ‘산화물 자성 재료’와 ‘산화물 자

성 재료의 가소체’가 동일한 의미로 사용되었다고 보기 어렵다. ‘산화물 자성 

재료’와 ‘산화물 자성 재료의 가소체’가 용어가 동일한 의미가 아니라면, 정

정 후 청구항 18에서 ‘산화물 자성 재료’와 ‘산화물 자성 재료 가소체’의 사이

의 관계가 무엇인지 여부, 원자 비율에 대하여 아무런 기재가 없는 ‘산화물 

자성 재료 가소체’의 원자 비율이 정정 후 청구항 19에 기재된 ‘산화물 자성 

재료’의 원자 비율과 동일한 것인지 여부, 정정 후 청구항 18의 ‘소결 자석’
이 ‘산화물 자성 재료의 가소체’를 소결하여 제작되는 것인지 그렇지 않다면 

‘산화물 자성 재료’를 소결하여 제작되는 것인지 여부 등이 불명확하다. 따라

서 정정사항 2는 정정 후 청구항 18의 청구범위를 불명확하게 하는 결과를 

가져오므로, 정정사항 2가 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 

고치는 경우이거나, 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우라고 

보기 어렵다. 

   나) 피고는 출원단계에서 정정 전 청구항 18의 수치범위는 ‘소결 자석’에 

관한 수치범위를 ‘산화물 자성 재료’에 관한 수치 범위로 변경되었고, 이때 

정정사항 2의 ‘상기 소결 자석에 함유되는 금속 원소’를 ‘산화물 자성 재료에 

함유되는 금속 원소’로 변경하였어야 하는데 이를 누락한 오기를 이 사건 정
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정에서 올바르게 고치는 것이라고 주장한다. 그러나 피고에게 정정 전 청구

항 18의 수치범위가 ‘소결 자석’이 아닌 ‘산화물 자성 재료’의 조성범위를 한

정하고자 하는 의도가 있었더라도 그러한 의도가 도면과 명세서의 기재에 의

해 직접적, 객관적으로 파악되지 않는 한 정정 전 청구항 18의 ‘상기 소결 

자석에 함유되는 금속 원소’라는 기재가 잘못 기재된 것이라고 보기 어렵다. 

따라서 피고의 위와 같은 주장은 받아들일 수 없다.

 라. 정리

   정정사항 2는 구 특허법 제136조 제1항 제2호 또는 제3호의 요건을 충족

하지 못하므로, 이 사건 정정사항 2가 특허청구범위의 실질적 확장이나 변경

에 해당하는지 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요도 없이 적법한 정정으

로 볼 수 없다. 한편 정정은 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 

일체로서 허용 여부를 판단하여야 할 것인데, 이 사건 정정 중 청구항 18에 

대한 정정사항 2가 부적법하여 허용되지 않는 이상, 이 사건 정정은 그 전체

가 허용될 수 없다. 

4. 결 론

  이 사건 정정은 부적법하다. 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하

므로 그 취소되어야 한다. 따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청

구는 이유 있으므로 이를 인용한다.

재판장      판사 오영준  _________________________
            판사 권동주  _________________________
            판사 김동규  _________________________

http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C136%EC%A1%B0
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Ⅲ

1. 2017허448 등록무효(특) 

2. 2017허2727 등록무효(특)

3. 2017허6187 등록무효(특)

무  효
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특     허     법     원

제    5    부

판         결

사       건 2017허448  등록무효(특)

원       고 주식회사 티에스이

천안시 서북구 직산읍 군수1길 189 (군서리)

대표이사 권○○, 김○○
소송대리인 변호사 진종한

소송대리인 특허법인씨엔에스

담당변리사 김훈, 안성수, 윤병훈, 조호영, 이의훈

피       고 주식회사 아이에스시

성남시 중원구 갈마치로 215, 6층 (상대원동, 금강펜

테리움IT타워)

대표이사 정○○
소송대리인 변호사 김종석, 변리사 김봉섭, 이만금 

소송복대리인 변호사 유영선, 변리사 이윤기

변 론 종 결 2017. 7. 7.

판 결 선 고 2017. 8. 25.

주       문

1. 특허심판원이 2016. 11. 30. 2016당1861호 사건에 관하여 한 심결을 취소

한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.
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이       유

1. 기초사실

 가. 이 사건 심결의 경위

  1) 원고는 2016. 6. 29. 아래 나.항 기재 이 사건 특허발명의 등록 이전인 

2007. 3. 12.자 보정에서 청구항 1, 2에 신규사항이 추가되었고, 이 사건 특

허발명의 청구항 1, 2, 4 내지 10에 기재불비 사유가 있으며, 청구항 1은 비

교대상발명 1에 의해서 신규성이 부정되고, 청구항 1, 2, 4 내지 10은 비교

대상발명 1 내지 621)에 의하여 진보성이 부정된다고 주장하며, 피고를 상대

로 특허심판원 2016당1861호로 이 사건 특허발명에 대한 특허무효심판을 청

구하였다. 

  2) 특허심판원은 2016. 11. 30. ‘2007. 3. 12.자 보정은 신규사항 추가에 

해당하지 아니하고, 이 사건 특허발명의 청구항 1, 2, 4 내지 10에는 기재불

비 사유가 없으며, 청구항 1은 비교대상발명 1에 의하여 신규성이 부정되지 

아니하고, 청구항 1, 2, 4 내지 10은 비교대상발명 1 내지 6에 의하여 진보

성이 부정되지도 아니한다’는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사

건 심결을 하였다. 

 나. 이 사건 특허발명(갑 제2, 3호증)

   ○ 발명의 명칭: 이방도전성22) 커넥터 및 프로브 부재 및 웨이퍼 검사 장

치 및 웨이퍼 검사 방법

   ○ 우선일/ 국제출원일/ 번역문제출일/ 등록일/ 등록번호: 2003. 2. 18./ 

2004. 2. 13./ 2005. 8. 10./ 2007. 7. 12./ 제10-741228호

21) 비교대상발명 1 내지 6은 각각 대한민국 공개특허공보 제2002-0079350호, 일본 공개

특허공보 특개2001-84841호, 일본 공개특허공보 특개2003-21648호, 일본 공개특허

공보 특개2001-76539호, 일본 공개특허공보 특개2001-15190호, 일본 공개특허공보 

특개2002-334732호이다. 그중 비교대상발명 1, 6은 이 사건 소에서 각각 선행발명 

1, 5로 제출되었다.

22) 이방(異方)도전성은 도전율의 물리적 성질이 방향에 따라 달리 나타나는 것으로, 모든 

방향에 대하여 변하지 않는 등방(等方) 도전성의 반대 성질을 말한다. 
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   ○ 특허권자: 피고23)

   ○ 발명의 개요

     이 사건 특허발명은 웨이퍼에 형성된 복수의 집적회로의 전기적 검사를 

웨이퍼의 상태에서 할 수 있는 이방도전성 커넥터, 이방도전성 커넥터를 구

비한 프로부 부재 및 웨이퍼 검사 장치, 프로브 부재를 사용한 웨이퍼 검사 

방법에 관한 것이다(식별번호 [0001]). 

  종래의 직경이 8인치 이상이고 검사 전극 수가 5,000개 이상인 웨이퍼에 

대응하는 이방도전성 엘라스토머24) 시트는 도전부에 충분한 도전성 입자가 

충전되지 않아 도전부의 도전성이 저하되고, 절연부에 도전성 입자가 잔존하

여 절연성 확보가 곤란하다는 문제점 및 돌기형 전극을 갖는 집적회로에 대

해서는 내구성이 저하되는 문제점이 있었다(식별번호 [0022]~[0025]). 

  이 사건 특허발명의 기술적 과제는 검사 대상인 8인치 이상인 웨이퍼에 대

한 위치 정렬 및 보유지지 고정을 쉽게 행할 수 있고, 모든 접속용 도전부에 

대하여 양호한 도전성을 확실하게 얻을 수 있으며, 인접하는 접속용 도전부 

사이의 절연성을 확실하게 얻을 수 있고, 반복하여 사용한 경우에도 장시간

에 걸쳐 양호한 도전성이 유지되는 이방도전성 커넥터를 제공하는 것이다(식

별번호 [0032]). 

[도 3] 탄성 이방도전막의 평면도 [도 4] 탄성 이방도전막의 단면도

   ○ 청구범위

    【청구항 1】 도전성 입자가 함유된 두께 방향으로 신장하는 복수의 접

23) 이 사건 특허권은 2014. 6. 10. 원특허권자인 제이에스알 가부시끼가이샤에서 피고에

게로 전부 이전되었다. 

24) 외력을 가하여 잡아당기면 늘어나고, 외력이 제거되면 본래의 길이로 돌아가는 성질

을 지닌 고분자이다. 



- 72 -

속용 도전부가 절연부에 의해 서로 절연된 상태에서 배치된 기능부를 갖는 

탄성 이방도전막을 구비하여 이루어지는 이방도전성 커넥터에 있어서(이하 

‘구성요소 1-1’이라 한다), 상기 탄성 이방도전막의 기능부에서의 접속용 도

전부의 두께를 T1이라 하고, 해당 기능부에서의 절연부의 두께를 T2라 했을 

때, 비(T2/T1)가 0.9 이상 1.0 미만이고(이하 ‘구성요소 1-2’라 한다), 상기 

탄성 이방도전막의 기능부의 일면이 평탄하고, 이 평탄한 일면이 검사 대상

에 접촉되는 것(이하 ‘구성요소 1-3’이라 한다)을 특징으로 하는 이방도전성 

커넥터(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 

부른다).

    【청구항 2】 웨이퍼에 형성된 복수의 집적회로 각각에 대하여, 해당 집

적회로의 전기적 검사를 웨이퍼의 상태에서 행하기 위해 이용되는 이방도전

성 커넥터에 있어서, 검사 대상인 웨이퍼에 형성된 모든 또는 일부의 집적회

로에서의 피검사 전극이 배치된 전극 영역에 대응하여 각각 두께 방향으로 

관통하는 복수의 이방도전막 배치용 구멍이 형성된 프레임판과, 이 프레임판

의 각 이방도전막 배치용 구멍 내에 배치되어, 해당 이방도전막 배치용 구멍

의 주변부에 지지된 복수의 탄성 이방도전막으로 이루어지고(이하 ‘구성요소 

2-1’이라 한다), 상기 탄성 이방도전막 각각은 검사 대상인 웨이퍼에 형성된 

집적회로의 피검사 전극에 대응하여 배치된 자성을 띠는 도전성 입자가 밀하

게 함유되어 이루어지는 두께 방향으로 신장하는 복수의 접속용 도전부와, 

이들의 접속용 도전부를 서로 절연하는 절연부를 갖는 기능부를 구비하여 이

루어지며(이하 ‘구성요소 2-2’라 한다), 상기 탄성 이방도전막의 기능부에서

의 접속용 도전부의 두께를 T1이라 하고, 해당 기능부에서의 절연부의 두께

를 T2라 했을 때, 비(T2/T1)가 0.9 이상 1.0 미만이고(이하 ‘구성요소 2-3’
이라 한다), 상기 탄성 이방도전막의 기능부의 일면이 평탄하고, 이 평탄한 

일면이 검사 대상에 접촉되는 것(이하 ‘구성요소 2-4’라 한다)을 특징으로 

하는 이방도전성 커넥터. 

    【청구항 3】 삭제

    【청구항 4】 제2항에 있어서, 상기 탄성 이방도전막 각각의 기능부는, 

적어도 평탄면으로 된 일면이 피지지부보다 돌출하도록 형성되어 있고, 상기 
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모든 탄성 이방도전막의 기능부 일면의 면적 총합을 S1이라 하고, 검사 대상

인 웨이퍼에서의 피검사 전극이 형성된 측의 웨이퍼의 표면 면적을 S2라 했

을 때, 비(S1/S2)가25) 0.001 내지 0.3인 것을 특징으로 하는 이방도전성 커

넥터.

    【청구항 5】 제4항에 있어서, 상기 프레임판의 선열팽창 계수가 

-1×10
-7

 내지 3×10
-5

/K 인 것을 특징으로 하는 이방도전성 커넥터. 

    【청구항 6】 웨이퍼에 형성된 복수의 집적회로 각각에 대하여, 해당 집

적회로의 전기적 검사를 웨이퍼의 상태에서 행하기 위해 이용되는 프로브 부

재이며, 검사 대상인 웨이퍼에 형성된 집적회로에서의 피검사 전극의 패턴에 

대응하는 패턴을 따라 검사 전극이 표면에 형성된 검사용 회로 기판과, 이 

검사용 회로 기판의 표면에 배치된 제5항에 기재된 이방도전성 커넥터를 구

비하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 프로브 부재. 

    【청구항 7】 제6항에 있어서, 상기 이방도전성 커넥터에서의 프레임판

의 선열팽창 계수가 -1×10
-7

 내지 3×10
-5

/K이며, 검사용 회로 기판을 구성

하는 기판 재료의 선열팽창 계수가 1×10
-7

 내지 3×10
-5

/K인 것을 특징으로 

하는 프로브 부재. 

    【청구항 8】 제7항에 있어서, 상기 이방도전성 커넥터 위에, 절연성 시

트와, 이 절연성 시트를 그 두께 방향으로 관통하여 신장하고, 피검사 전극

의 패턴에 대응하는 패턴을 따라 배치된 복수의 전극 구조체로 이루어지는 

시트형 커넥터가 배치되어 있는 것을 특징으로 하는 프로브 부재. 

    【청구항 9】 웨이퍼에 형성된 복수의 집적회로 각각에 대하여, 해당 집

적회로의 전기적 검사를 웨이퍼의 상태에서 행하는 웨이퍼 검사 장치에 있어

서, 제6항 내지 제8항 중 어느 한 항에 기재된 프로브 부재를 구비하여 이루

어지며, 해당 프로브 부재를 거쳐서 검사 대상인 웨이퍼에 형성된 집적회로

에 대한 전기적 접속이 달성되는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 검사 장치.

    【청구항 10】 웨이퍼에 형성된 복수의 집적회로 각각을, 제6항 내지 제

8항 중 어느 한 항에 기재된 프로브 부재를 거쳐서 검사기에 전기적으로 접

25) 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘비(S1/S2)이’라고 기재되었으나, 이는 ‘비(S1/S2)가’
의 오기임이 분명하므로, 이 판결에서는 ‘비(S1/S2)가’로 고쳐 쓴다.
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[도 1] 실리콘 콘택터의 제1 실시예의 구조

[도 4] 어댑터 장치의 커넥터층 부분 확대도

속하고, 해당 웨이퍼에 형성된 집적회로의 전기적 검사를 실행하는 것을 특

징으로 하는 웨이퍼 검사 방법. 

 다. 선행발명

  1) 선행발명 1(갑 제4호증)

    2002. 10. 19. 공개된 대한민국 공개특허공보 특2002-0079350호에 실

린 ‘집적화된 실리콘 콘택터 및 그 제작장치와 제작방법’에 관한 발명으로 주

요 내용은 다음과 같다. 

  도 1에 도시된 바와 같이, 

실리콘 콘택터(10)는 도전성 

입자를 함유하고 두께 방향으

로 신장하는 도전성 실리콘부

(12)와 절연 실리콘부(14)로 구

성되며, 반도체 소자의 테스트

를 수행하는 PCB인 소켓보드

(24)에 탑재되어 있다. 소켓보드(24)의 접촉패드(26)에는 도전성 실리콘부

(12)가 접촉되어 반도체소자의 볼리드(22)와 소켓보드(24)의 접촉패드(26)가 

전기적으로 연결된다. 도전성 실리콘부(12)와 접촉패드(26)의 접촉을 확실히 

하기 위해 도전성 실리콘부(16)는 h만큼 돌출되는 것이 바람직하고, h는 약 

20~50μm인 것이 바람직하다(2면 하단).

  2) 선행발명 2(갑 제5호증)

    2001. 3. 30. 공개된 일본 공개특허공보 특개2001- 85085호에 실린 ‘회
로 기판 검사용 어댑터 장치 

및 회로 기판의 검사 방법 

및 검사 장치’에 관한 발명으

로 주요 내용은 다음과 같다. 

  종래 이방도전성 시트를 

사용한 어댑터는 전기적 접

속 상태가 안정적이지 못하

므로, 필요한 전기적 접속을 



- 75 -

[도 11] 웨이퍼 검사 장치의 일례

확실하게 달성하고 온도 변화에 대해서도 전기적 접속 상태가 안정적으로 유

지되어 접속 신뢰성이 높은 회로기판 검사용 어댑터 장치를 제공하기 위한 

것이다(식별번호 [0005]~[0008]). 

  도 4에 도시된 바와 같이, 어댑터 본체(12)의 표면에는 커넥터층(15)이 일

체적으로 접착 내지 밀착한 상태에서 형성되어 있다(식별번호 [0021]). 커넥

터층(15)은 도전부(17)와 절연부(18)를 포함하고(식별번호 [0021]), 도전부

(17)가 돌출부를 형성할 경우에는 돌출부의 돌출 높이는 커넥터층(15) 전체 

두께의 8% 이상인 것이 바람직하다(식별번호 [0026]).

  3) 선행발명 5(갑 제8호증)

    2002. 11. 22. 공개된 일본 공개특허공보 특개2002-334732호에 실린 

‘이방도전성 접속기 및 그 제조 방법 및 프로브 부재’에 관한 발명으로 주요 

내용은 다음과 같다. 

  검사해야 할 웨이퍼가 8인치 이상의 대면적이고 그에 형성된 집적회로의 

피검사 전극의 피치가 작은 것이라도, 웨이퍼에 대한 위치 맞춤 및 지지 고

정을 용이하게 수행할 수 있고 모든 접속용 도전부에 대해서 양호한 도전성

을 확실하게 얻음과 동시에 인접하는 접속용 도전부와의 절연성을 확실하게 

얻을 수 있으며, 온도 변화에 대해서도 양호한 전기적 접속상태가 안정적으

로 유지되고, 각 피검사 전극에 대한 접속 신뢰성이 높은 이방도전성 커넥터 

및 프로브 부재를 제공한다(식별번호 [0019]). 

  프레임판(10)은 선열팽창 계수가 3×10
-5

/K 이하의 것을 이용하는 것이 바

람직하고, 보다 바람직하게는 -1×10
-7

~1×10
-5

/K, 특히 바람직하게는 

1×10
-6

~8×10
-6

/K이다(식별번호 

[0044]). 

  도 11에 도시된 바와 같이, 웨

이퍼 검사 장치는 검사 대상인 

웨이퍼(6)의 피검사 전극(7)의 각

각과 테스터와의 전기적 접속을 

하는 프로브 부재(1)를 가지며, 

프로브 부재(1)는 전극구조체(42)
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를 포함한다(식별번호 [0075]). 

  기판은 선열팽창 계수가 3×10
-5

/K 이하의 것을 이용하는 것이 바람직하

고, 보다 바람직하게는 1×10
-7

~1×10
-5

/K, 특히 바람직하게는 1×10
-6

~ 

6×10
-6

/K이다(식별번호 [0076]).

 시험용 웨이퍼의 제작에서 직경이 8인치인 웨이퍼(6)에는 각각 치수가 

20mm×20mm의 정사각형 집적회로(L)이 40개 형성되었다. 직접회로(L) 각

각은 합계 19개의 피검사 전극 영역 A1~A19를 가지며, 피검사 전극영역 

A1~A7 및 A9~19에는 각각 종방항의 치수가 80μm이고 횡방향의 치수가 

200μm인 직사각형 13개의 피검사 전극이 120μm의 피치로 종방향으로 일렬

로 배열되어 있고, 피검사 전극영역 A8에는 각각 종방항의 치수가 80μm이

고 횡방향의 치수가 200μm인 직사각형 26개의 피검사 전극이 120μm의 피

치로 종방향으로 일렬로 배열되어 있다. 집적회로 L 각각의 피검사 전극의 

총수는 260개이며, 웨이퍼 전체에서 10,400개이다(식별번호 [0096]).

  도 18, 19에 도시된 바와 같이, 직경 8인치의 프레임판(10)에 피검사 전극

영역 A1~A7 및 A9~19에 대응하여 형성된 이방도전막 배치용 구멍(B1~B7, 

B9~B17)은 종방향 치수가 1700μm이고 횡방향 치수가 600μm이며, 피검사 

전극영역 A8에 대응하여 형성된 이방도전막 배치용 구멍(B8)은 종방향 치수

가 3,260μm이고 횡방향 치수가 600μm이다(식별번호 [0097]). 

[도 18] 프레임판의 상면도 [도 19] 프레임판의 일부
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  시험용 웨이퍼 W의 피검사 전극 영역 A1~A7 및 A9~A19에 대응하는 탄

성이방도전막의 각각은 종방향의 치수가 2500μm, 횡방향의 치수가 1400μm
이다. 탄성이방도전막의 각각의 기능부에는 13개의 접속용 도전부가 120μm
의 피치로 종방향으로 일렬로 배열되어 있고, 접속용 도전부의 각각은 종방

향의 치수가 60μm, 횡방향의 치수가 200μm, 두께가 150μm이며 기능부에서

의 절연부의 두께가 100μm이다. 또한, 탄성이방도전막의 각각의 피지지부의 

두께(두 갈래 부분의 한쪽의 두께)는 20μm이다. 한편 시험용 웨이퍼 W의 피

검사 전극 영역 A8에 대응하는 탄성이방도전막은 종방향의 치수가 4060μm, 

횡방향의 치수가 1400μm이다. 탄성이방도전막의 각각의 기능부에는 26개의 

접속용 도전부가 120μm의 피치로 종방향으로 일렬로 배열되어 있고, 접속용 

도전부의 각각은 종방향의 치수가 60μm, 횡방향의 치수가 200μm, 두께가 

150μm이며 기능부에서의 절연부의 두께가 100μm이다. 또한, 탄성이방도전

막의 각각의 피지지부의 두께(두 갈래 부분의 한쪽의 두께)는 20μm이다(식

별번호 [0101]).

  5) 선행발명 3, 4, 6, 7(갑 제6호증, 갑 제7호증의 1, 2, 갑 제9호증의 1, 

2, 갑 제14호증)

  선행발명 3은 2001. 4. 6. 공개된 일본 공개특허공보 특개2001-93338호

에 실린 ‘이방도전성 시트 및 그 제조 방법’에 관한 것이고, 선행발명 4는 

2001. 8. 3. 공개된 일본 공개특허공보 특개2001-210402호에 실린 ‘이방도

전성 시트 및 접속기’에 관한 것이다. 선행발명 6은 특허법원 2015허7773 사

건에서 갑 제10호증의 2로 제출된 도면으로, 특허법원 2016. 10. 21. 선고 

2015허7773 판결에서 위 도면은 2001년 1월 무렵 이미 국내에서 공지되었을 

뿐만 아니라 공연히 실시되었음이 인정되었으며, 선행발명 7은 2000. 6. 16. 

공개된 일본 공개특허공보 특개2000-164041호에 실린 ‘이방도전성 시트’에 

관한 것이다. 다만 선행발명 3, 4, 6, 7은 이 사건 특허발명과 대비하지 아

니하므로 발명 내용의 기재를 생략한다. 

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 9, 14호증의 각 기재(가지번호 

포함), 변론 전체의 취지
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2. 이 사건 심결의 위법 여부

 가. 당사자의 주장

  1) 원고 주장의 요지

    이 사건 제1항 발명의 구성요소 1-2 중 ‘두께 비율 수치범위’의 한정은 

선행발명들보다 효과가 이질적이거나 현저하지 아니하다. 

  이러한 전제에서 보면, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1, 2, 6에 의하여 

신규성이 부정될 뿐만 아니라 이 사건 제1, 2, 4 내지 10항 발명은 선행발명 

1 내지 7에 의하여 진보성이 부정되므로, 그 특허가 무효로 되어야 한다. 

  이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다. 

  2) 피고 주장의 요지

    이 사건 제1항 발명의 구성요소 1-2 중 ‘두께 비율 수치범위’의 한정은 

도전성 입자의 횡방향 이동 방해를 최소화하여 도전부와 절연부 우수한 전기

저항 특성 및 높은 제조 수율을 달성하는 임계적 의의나 이질적인 효과가 

있다. 

  따라서 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1, 2, 6에 의하여 신규성이 부정되

지 아니하며, 이 사건 제1, 2, 4 내지 10항 발명은 선행발명 1 내지 7에 의

하여 진보성이 부정되지 아니한다. 

 나. 이 사건 제1항 발명의 신규성 부정 여부

  1) 관련 법리

    구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명이 그 출원 전에 공지

된 발명과 사이에 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우에는, 

그 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 

않더라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 

가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 적절히 선택할 수 있는 주지․관용의 

수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 신규성이 

부정된다. 그리고 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있

다는 것에는, 그 수치범위 내의 수치가 공지된 발명을 기재한 선행문헌의 실
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구성
요소 이 사건 제1항 발명 선행발명 1

1-1

도전성 입자가 함유된 두께 방향으로 

신장하는 복수의 접속용 도전부가 절

연부에 의해 서로 절연된 상태에서 

배치된 기능부를 갖는 탄성 이방도전

막을 구비하여 이루어지는 이방도전

성 커넥터에 있어서

도전성 입자가 함유된 두께 방향으로 

신장하는 복수의 도전성 실리콘부

(12)가 절연 실리콘부(14)에 의해 절

연된 상태에서 배치되는 실리콘 콘택

터(10)

(2면 하단, 도 1 참조)

1-2

상기 탄성 이방도전막의 기능부에서

의 접속용 도전부의 두께를 T1이라 

하고, 해당 기능부에서의 절연부의 두

께를 T2라 했을 때, 비(T2/T1)가 0.9 

이상 1.0 미만이고

도전성 실리콘부(12)의 하부(16)는 절

연 실린콘부(14)를 기준으로 접촉패

드(26)와 접촉하기 위해 h만큼 돌출

되는 것이 바람직하고, h는 20~50μ

m인 것이 바람직함(2면 하단, 도 1 

참조)

1-3

상기 탄성 이방도전막의 기능부의 일

면이 평탄하고, 이 평탄한 일면이 검

사 대상에 접촉되는 것

실리콘 콘택터(10)의 상부는 평탄하

고, 평탄한 상부는 피검사 대상인 반

도체 소자(20)의 리드(22)와 접촉함(2

면 하단, 도 1 참조)

도면

[도 17] [도 1] 

시예 등에 나타나 있는 경우 등과 같이 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에

도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 

선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된

다(대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 판결 등 참조).

  2) 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 구성 대비
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  3) 검토

   가) 위 구성 대비표에서 보는 바와 같이 이 사건 제1항 발명의 구성요소 

1-1, 1-3은 선행발명 1에 그대로 포함되어 있고, 이에 대해서는 당사자 사이

에 다툼도 없다. 

   나) 구성요소 1-2의 경우 선행발명 1의 대응구성요소에서도 도전성 실리

콘부가 절연 실리콘부보다 돌출된다는 점은 나타나 있으나, 구성요소 1-2에

서는 그 돌출 정도를 접속용 도전부의 두께와 절연부의 두께의 비로 한정한 

반면, 대응구성요소에서는 도전성 실리콘부의 돌출 높이를 직접 한정하였다

는 점에서 차이가 있다.

  그러나 ① 구성요소 1-2에 의하면 접속용 도전부는 절연부보다 약간 돌출

된 구조를 가지게 되는데, 비록 선행발명 1에 도전성 실리콘부의 두께가 기

재되어 있지 않더라도 통상의 기술자로서는 선행발명 1의 대응구성요소와 도 

1로부터 도전성 실리콘부(12)가 절연 실리콘부(14)보다 약간 돌출된 구조 및 

형상이라는 점을 직접 인식할 수 있는 점, ② 이 사건 특허발명 명세서 중 

발명의 상세한 설명에 구성요소 1-2의 두께 비율 수치한정이 임계적 의의가 

있다거나 이질적 작용효과가 있음을 인정할만한 기재가 없는 점, ③ 이방도

전성 시트에서 도전부의 두께는 일반적으로 0.3~2mm 정도이고(당사자들도 

2017. 7. 7. 제2회 변론에서 이를 인정하였다), 선행발명 1에서 실리콘 도전

부의 돌출 높이가 20~50μm이므로, 선행발명 1에서 실리콘 도전부의 두께와 

절연 실리콘부의 두께 비율은 0.84~0.9926)로 구성요소 1-2의 두께 비율 수

치한정 범위와 상당 부분 중첩되는 점 등을 종합하여 보면, 구성요소 1-2의 

두께 비율 수치한정은 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지․관용 수

단에 불과하거나 통상의 기술자가 선행발명 1과 출원시의 기술상식에 기초하

26) 선행발명 1에서 실리콘 도전부의 돌출 높이를 mm로 환산하면 0.02~0.05mm가 된다.

     

도전부 두께(T1) 돌출높이(h)
절연부 두께 (T2)

=T1-h
 두께 비(T2/T1)

0.3mm 0.02mm 0.28mm 0.933333

2mm 0.05mm 1.95mm 0.975

0.3mm 0.05mm 0.25mm 0.833333

2mm 0.02mm 1.98mm 0.99
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【0132】 본 발명의 이방 도전성 커넥터에 있어서는, 탄성 이방 도전막(20)의 기

능부(21)에서의 접속용 도전부(22)의 두께를 T1이라 하고, 해당 기능부(21)에서의 

절연부(23)의 두께를 T2라 했을 때, 접속용 도전부(22)의 두께에 대한 절연부(23)의 

두께의 비(T2/T1)가 0.9 이상이 되고, 바람직하게는 0.92 내지 1.2가 된다. 본 예에

서는, 탄성 이방 도전막(20)의 기능부(21)는 그 양면이 평탄면으로 되어 있고, 접속

용 도전부(22)의 두께에 대한 절연부(23)의 두께의 비(T2/T1)가 1이다. 이와 같이 

비(T2/T1)가 1인 경우에는, 해당 이방 도전성 커넥터의 제조에 있어서 수율이 향상

되어, 피검사 전극이 돌기형인 것이라도 접속용 도전부의 변형에 의해 해당 접속용 

도전부의 전기 저항의 상승이 억제되어, 반복 사용에서의 내구성이 한층 양호해지므

로, 특히 바람직하다. 

【0133】 이 비(T2/T1)가 과소인 경우에는, 이방 도전성막(20)의 형성에 있어서 

여 선행발명 1로부터 이를 직접 인식할 수 있다고 봄이 타당하다. 이러한 점

을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 구성요소 1-2와 선행발명 1의 대응구성요소

는 실질적으로 동일하다.

  따라서 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 의하여 신규성이 부정된다. 

   다) 이에 대해서 피고는 구성요소 1-2의 두께 비율 수치한정은 도전성 입

자의 횡방향 이동 방해를 최소화하여 도전부와 절연부의 우수한 전기저항 특

성 및 높은 제조 수율을 달성할 수 있는 현저하거나 이질적인 작용효과가 있

으므로, 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 이를 인식할 수 없다는 취지로 

주장한다.

  그러나 다음과 같은 점을 종합하여 보면 구성요소 1-2의 수치한정 범위가 

임계적 의의를 가진다거나 이질적 작용효과가 있다고 보기 어려우므로, 피고

의 위 주장은 이유 없다.  

     ① 구성요소 1-2의 두께 비율 한정과 관련하여 이 사건 특허발명의 명

세서에는 두께의 비는 0.9 이상이고, 바람직하게는 0.92 내지 1.2이며, 두께

의 비가 1인 경우에는 제조 수율이 향상되고 도전부의 전기 저항 특성 개선

과 내구성이 양호해지는 반면, 두께의 비가 과소인 경우에는 전기 저항이 높

아지거나, 전기 저항이 낮아질 수 있다고만 기재되었을 뿐이다. 그런데 두께

의 비가 1인 경우는 구성요소 1-2의 두께 비율 수치한정 범위 밖이다.  
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성형 재료층에 강도 분포를 갖는 자장을 작용시켰을 때에, 해당 성형 재료층 중의 

도전성 입자를 접속용 도전부(22)가 되어야 할 부분에 집합시키기 어려워져 얻을 

수 있는 접속용 도전부(22)의 전기 저항이 높아지거나, 인접하는 접속용 도전부(22) 

사이의 전기 저항이 낮아지거나 한다. 

     ② 더욱이 두께의 비가 과소인 경우에 관해서는 도전부와 절연부가 평

평한 구조인 것과 도전부가 절연부보다 2배 정도 돌출된 구조인 것의 비교례

만 기재되어 있는데, 이러한 비교례 역시 구성요소 1-2의 두께 비율 수치한

정 범위 밖의 것이다. 또한, 도전부가 절연부보다 2배 정도 도출된 구조는 

제작하기도 힘들 뿐 아니라 구조적으로도 매우 취약하여 전기저항 특성이 도

전부와 절연부가 평평한 구조보다 매우 나쁘다는 것은 통상의 기술자라면 충

분히 예상할 수 있다. 

【0325】 탄성 이방 도전막 … 기능부에서의 절연부의 두께는 120㎛이며, 접속

용 도전부의 두께에 대한 절연부 두께의 비(T2/T1)가 1이다. (생략)

【0326】 (생략) 이하, 이들의 이방 도전성 커넥터를 이방 도전성 커넥터(A1) 내

지 이방 도전성 커넥터(A10)로 한다. 

【0330】 이렇게 하여 얻게 된 이방 도전성 커넥터의 탄성 이방 도전막에 대하

여 구체적으로 설명하면, … 절연부의 두께는 70㎛이며, 접속용 도전부의 두께에 

대한 절연부 두께의 비(T2/T1)가 0.58이다. 

【0331】 이하, 이들의 이방 도전성 커넥터를 이방 도전성 커넥터(Bl) 내지 이방 

도전성 커넥터(B10)로 한다. 

     ③ 따라서 위와 같은 기재나 비교례를 통해 구성요소 1-2의 두께 비율 

수치한정이 현저한 효과 또는 이질적 효과가 있음을 확인하거나 추인할 수는 

없으며, 달리 이 사건 특허발명의 명세서에 구성요소 1-2의 두께 비율 수치

한정에 따른 현저하거나 이질적인 작용효과가 있음을 확인하거나 추인할 수 

있는 기재도 없다.

 다. 이 사건 특허발명의 진보성 부정 여부

  1) 이 사건 제1항 발명의 진보성 부정 여부

   가) 앞서 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 구성 대비에서 본 바와 같
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【0021】 이상과 같은 어댑터 본체 12의 표면에는 커넥터층 15가 일체적으로 접

착 내지 밀착한 상태에서 형성되어 있다. 이 커넥터층 15는 도 4에 나타난 바와 같

이, 절연성 탄성 고분자 물질 E 중에 도전성 입자 P가 조밀하게 충전되어서 이루어

지는 다수의 도전부 17이 접속용 전극 40상에 위치된 상태이고 또한 인접하는 도전

부 17이 서로 절연부 18에 의해 절연된 상태로 되어 있다. 각 도전부 17에서는 도

전성 입자 P가 두께 방향으로 늘어서도록 배향되어 있고, 두께 방향으로 연장되는 

도전로가 형성되어 있다. 이 도전부 17은 두께 방향으로 가압되어 압축되었을 때 

저항값이 감소해 도전로가 형성되는, 가압 도전부라도 좋다. 이것에 대해서 절연부 

18은 가압되었을 때도 두께 방향으로 도전로가 형성되지 않는 것이다.

이, 접속용 도전부(도전성 실리콘부)의 절연부(절연 실리콘부)에 대한 돌출 

정도를 이 사건 제1항 발명은 접속용 도전부의 두께와 절연부의 두께의 비로 

한정한 반면, 선행발명 1의 대응구성요소는 도전성 실리콘부의 돌출 높이를 

직접 한정하였다는 점에서만 차이가 있고, 나머지 구성요소는 모두 동일하다.

   나) 그러나 갑 제4, 5호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정

되는 다음과 같은 사정이나 이유에 비추어 보면, 통상의 기술자는 선행발명 

1 또는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 위와 같은 차이점을 쉽게 극복

하고 구성요소 1-2의 두께 비율 수치한정을 용이하게 도출할 수 있다고 봄

이 타당하다.

     ① 앞서 본 바와 같이 선행발명 1에서 실리콘 도전부의 두께와 절연 실

리콘부의 두께 비율은 0.84~0.99로 구성요소 1-2의 두께 비율 수치한정 범

위와 상당 부분 중첩되고, 그로 인한 작용효과도 별다른 차이가 없다.

     ② 선행발명 2 명세서 중 식별번호 [0021], [0026], [0066]의 기재 및 

도 4에 도시된 바에 따르면, 도전부(17)는 절연부(18)보다 돌출된 돌출부를 

형성하고, 그 돌출부의 높이는 커넥터층의 전체 두께의 8% 이상이며 실시예

에서는 10%라고 하였는데, 이를 이 사건 제1항 발명 중 구성요소 1-2의 두

께 비율로 환산하면 0.9 내지 0.92627)이 된다. 

27) 돌출부의 높이가 커넥터층의 전체 두께의 8%인 경우 도전부의 두께 t1는 절연부 두께 

t2의 1.08배이므로 두께의 비는 1/1.08, 즉 약 0.926이고, 돌출부의 높이가 커넥터층

의 전체 두께의 10%인 경우 도전부의 두께 t1는 절연부 두께 t2의 1.1배이므로 두께

의 비는 1/1.1, 즉 약 0.90이다. 
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【0026】 이와 같이 도전부 17이 돌출부를 형성할 경우에는 당해 돌출부의 돌출 

높이 h는 커넥터층 15의 전체 두께 t(t=h＋d, d는 절연부 18의 두께이다)의 8％ 이

상인 것이 바람직하다. (생략)

【0066】 (생략) 이 상태에서 실온에서 24시간 방치하여 경화시키고 이것에 의해 

도전부의 두께 t가 0.3 mm, 절연부의 두께 d가 0.27 mm, 도전부의 돌출 비율

(t-d)/t가 10％의 커넥터층을 형성하고 가지고 회로 기판 검사용 어댑터 장치를 제

조했다.

구성
요소 이 사건 제2항 발명 선행발명 5

2-1

웨이퍼에 형성된 복수의 집적회로 각

각에 대하여, 해당 집적회로의 전기

적 검사를 웨이퍼의 상태에서 행하기 

위해 이용되는 이방도전성 커넥터에 

있어서, 검사 대상인 웨이퍼에 형성

된 모든 또는 일부의 집적회로에서의 

웨이퍼에 형성된 복수의 집적회로에 

대해 전기적 검사를 웨이퍼 상태에서 

수행하는 것으로, 복수의 이방도전막 

배치용 구멍(11)이 형성된 프레임판

(10)과, 이 프레임판(10)의 이방도전

막 배치용 구멍 내에 배치된 탄성 이

     ③ 선행발명 1, 2는 기술분야가 동일하고, 선행발명 1, 2에 이들의 결

합을 방해할 만한 취지의 기재를 찾아볼 수 없다. 

   다) 따라서 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1, 2

의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성 부정된다. 

  2) 이 사건 제2항 발명의 진보성 부정 여부

   가) 이 사건 제2항 발명의 구성요소 2-2 내지 2-4는 각각 이 사건 제1항 

발명의 구성요소 1-1 내지 1-3과 실질적으로 동일한데, 구성요소 2-2 내지 

2-4는 앞서 본 바와 같이 선행발명 1의 대응구성요소와 실질적으로 동일하

거나 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2의 결합으로부터 쉽게 도출할 수 있으므

로, 이 사건 제1항 발명과 구별되는 이 사건 제2항 발명의 기술적인 특징은 

구성요소 2-1이다. 이하에서는 구성요소 2-1이 선행발명으로부터 쉽게 도출

될 수 있는지를 살펴본다.

   나) 이 사건 제2항 발명의 구성요소 2-1과 선행발명 5의 대응구성요소를 

대비하면 다음과 같다. 
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구성
요소 이 사건 제2항 발명 선행발명 5

피검사 전극이 배치된 전극 영역에 

대응하여 각각 두께 방향으로 관통하

는 복수의 이방도전막 배치용 구멍이 

형성된 프레임판과, 이 프레임판의 

각 이방도전막 배치용 구멍 내에 배

치되어, 해당 이방도전막 배치용 구

멍의 주변부에 지지된 복수의 탄성 

이방도전막으로 이루어지고

방도전막(20)(식별번호 [0039], 도 

1, 2 참조)

이 사건 제4항 발명 선행발명 5

상기 탄성 이방도전막 각각의 기능부는, 

적어도 평탄면으로 된 일면이 피지지부

보다 돌출하도록 형성되어 있고, 

- 탄성 이방도전막(20)의 기능부(21)에는 

돌출부(24)가 형성되어 있어, 피지지부

(25) 보다 돌출되어 형성됨(식별번호 

   다) 위 구성대비표에서 본 바와 같이 이 사건 제2항 발명의 구성요소 

2-1과 선행발명 5의 대응구성요소는 모두 웨이퍼에 형성된 복수의 집적회로 

각각에 대하여 전기적 검사를 웨이퍼의 상태에서 행하기 위한 커넥터로, 이

방도전막 배치용 구멍이 형성된 프레임판과 각 이방도전막 배치용 구멍 내에 

배치되는 탄성 이방도전막이라는 점에서 동일하다.

   라) 선행발명 1, 2, 5는 기술분야가 동일하고, 선행발명 1, 2, 5에 이들의 

결합을 방해할 만한 취지의 기재를 찾아볼 수 없다. 

   마) 따라서 이 사건 제2항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행

발명 1, 2의 결합에 선행발명 5를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성

이 부정된다. 

  3) 이 사건 제4항 발명의 진보성 부정 여부

   가) 이 사건 제4항 발명은 이 사건 제2항 발명에 아래 대비표에서 보는 

바와 같은 기술적 특징을 부가한 것이다. 이 사건 제4항 발명의 기술적 특징

을 선행발명 5의 대응구성요소와 대비하면 다음과 같다. 
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이 사건 제4항 발명 선행발명 5

상기 모든 탄성 이방도전막의 기능부 일

면의 면적 총합을 S1이라 하고, 검사 대

상인 웨이퍼에서의 피검사 전극이 형성

된 측의 웨이퍼의 표면 면적을 S2라 했

을 때, 비(S1/S2)이 0.001 내지 0.3인 

것을 특징

[0040], 도 3 참조)

   나) 선행발명 5의 대응구성요소에도 탄성 이방도전막(20)의 기능부(21)가 

피지지부(25)보다 돌출되어 형성된다는 점은 나타나 있다.

   다) 다만 선행발명 5의 명세서에는 웨이퍼의 표면적과 탄성 이방도전막의 

기능부 일면의 면적비가 명시되지는 아니하였다. 그러나 선행발명 5의 명세

서에서 웨이퍼는 직경이 8인치의 원형임이 나타나 있으므로 웨이퍼의 표면적

이 32,413㎟28)임을 알 수 있다. 또한, 선행발명 5의 도 18, 19에 도시된 바

와 같이, 프레임판(10)에는 40개의 정사각형 집적회로(L)가 있고, 1개의 정사

각형 집적회로(L)에는 18개의 이방도전막 배치용 구멍(B1~B7, B9~B17)이 

종방향 1,700μm, 횡방향 600μm으로 형성되며, 1개의 이방도전막 배치용 구

멍(B8)은 종방향 3,260μm, 횡방향 600μm로 형성되어 있으므로, 프레임판에 

배치된 이방도전막의 기능부 일면의 면적이 812.64㎟[=40개×(18개×1,700μ
m×600μm+1개×3,260μm×600μm)]임을 알 수 있다(갑 제8호증, 식별번호 

[0096], [0097] 및 도 18, 19 참조). 이를 기준으로 탄성 이방도전막 기능부

의 면적과 웨이퍼 표면 면적의 비율을 산출하면 0.025(=812.64㎟/32,413㎟)

가 되는데, 이는 이 사건 제4항 발명의 수치한정 범위에 속한다.  

   이처럼 이 사건 제4항 발명에 부가된 기술적인 특징은 선행발명 5에 명시

적으로 또는 묵시적으로 모두 나타나 있다.

   라) 앞서 본 바와 같이 선행발명 1, 2, 5는 기술분야가 동일하고, 선행발

명 1, 2, 5에 이들의 결합을 방해할 만한 취지의 기재를 찾아볼 수 없다. 

28) 1인치는 203.2㎟이므로, 직경이 8인치인 원형 웨이퍼의 표면적은 (203.2㎟/2)× (203.2
㎟/2) ×3.14≒32,413㎟이다.
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   마) 따라서 이 사건 제4항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행

발명 1, 2의 결합에 선행발명 5를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성

이 부정된다.

  4) 이 사건 제5항 발명의 진보성 부정 여부

   가) 이 사건 제5항 발명은 이 사건 제4항 발명에 ‘프레임판의 선열팽창 

계수가 -1×10
-7

 내지 3×10
-5

/K’라는 수치한정을 부가한 것이다. 

   나) 그런데 선행발명 5의 명세서(갑 제8호증)에 ‘프레임판의 선열팽창 계

수는 -1×10
-7

 내지 1×10
-5

/K인 것이 바람직하다’는 취지의 기재가 있으므로

(갑 제8호증, 식별번호 [0044]), 이 사건 제5항 발명의 기술적 특징은 선행

발명 5에 그대로 나타나 있다.

   다) 따라서 이 사건 제5항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행

발명 1, 2의 결합에다가 선행발명 5를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진

보성이 부정된다.

  5) 이 사건 제6항 내지 제10항 발명의 진보성 부정 여부

   가) 이 사건 제6항 발명은 이 사건 제5항 발명에 프로부 부재와 회로 기

판을 더 부가한 발명인데, 이 사건 제6항 발명의 프로브 부재와 회로기판은 

각각 선행발명 5의 프로부 부재(1)와 검사용 회로기판(30)(갑 제8호증, 식별

번호 [0075] 및 도 11 참조)과 동일하다. 

   나) 이 사건 제7항 발명은 이 사건 제6항 발명에 프레임판의 선열팽창 계

수와 기판의 선열팽창 계수를 부가하여 한정한 것인데, 이 사건 제7항 발명

의 프레임판 및 기판의 선열팽창 계수는 선행발명 5의 프레임판 및 기판의 

선열팽창 계수(식별번호 [0044], [0076] 참조)와 동일하다. 

   다) 이 사건 제8항 발명은 이 사건 제7항 발명에다가 전극 구조체 구성을 

더 부가한 발명인데, 이 사건 제8항 발명의 전극 구조체는 선행발명 5의 프

로브 부재(1)에 포함되는 전극 구조체(42)와 동일하다. 

   라) 이 사건 제9, 10항 발명은 이 사건 제6, 7, 8항 발명 중 어느 하나의 

프로브 부재를 이용한 웨이퍼 검사 장치 및 방법에 대한 것인데, 이는 선행

발명 5의 프로브 부재(1)를 포함하는 웨이퍼 감사 장치로 웨이퍼에 형성된 

복수의 집적회로에 대한 전기적 검사를 수행하는 방법과 실질적으로 동일하다. 
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   마) 따라서 이 사건 제6항 내지 제10항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 

1 또는 선행발명 1, 2의 결합에 선행발명 5를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으

므로 모두 진보성이 부정된다. 

  라. 소결

    이상에서 본 바와 같이, 이 사건 제1항 발명은 신규성이 부정될 뿐만 아

니라 진보성도 부정되고, 이 사건 제2, 4 내지 10항 발명은 진보성이 부정되

므로, 그 특허가 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하였

으므로 위법하다.

3. 결 론

  따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 

인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 

재판장      판사 오영준  _________________________
            판사 권동주  _________________________
            판사 김동규  _________________________
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원       고 주식회사 아이벡스피티홀딩스

서울 서초구 남부순환로 2606, 8층(양재동, 금정빌딩)

대표이사 박○○
소송대리인 특허법인 로얄

           담당변리사 안재훈

피       고 삼성전자 주식회사

수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동, 삼성전자)
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판 결 선 고 2017. 10. 27.

주       문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2017. 3. 23. 2016당705호 사건에 관하여 한 심결을 취소

한다.
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◆ 기술분야

   본 발명은 본 발명은 AMVP30)모드에서 영상 부호화 방법에 관한 것이다(식별번

호 [1]).

이       유

1. 기초사실

 가. 이 사건 심결의 경위

    1) 피고는 2016. 3. 18. 아래 나.항 기재 이 사건 특허발명의 청구항 1, 

3, 4, 5, 7, 8이 확대된 선원규정에 따라 비교대상발명 129)와 실질적으로 동

일하다는 등의 주장을 하며 원고를 상대로 특허심판원 2016당705호로 위 청

구항들에 대한 특허무효심판을 청구하였다.

    2) 특허심판원은 2017. 3. 23. 이 사건 특허발명의 청구항 1, 3, 4, 5, 

7, 8이 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하여 확대된 선원에 위배된다는 등

의 이유로 피고의 무효심판청구를 전부 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

 나. 이 사건 특허발명 (갑 제2호증)

  ○ 발명의 명칭: AMVP 모드에서 영상 부호화 방법

  ○ 분할출원일/ 국제출원일(최초 원출원일)/ 모출원일/ 출원번호/ 등록일/ 

등록번호:

     2014. 4. 25./ 2012. 1. 20./ 2012. 3. 12./ 제10-2014-7011164호/ 

2015. 2. 4./ 특허 제1492105호

  ○ 발명의 개요

    이 사건 특허발명은 AMVP 모드로 부호화된 움직임 정보를 복호화하고, 

이를 기초로 예측 블록을 생성하는 AMVP 모드에서 영상 부호화 방법에 관

한 것으로, 다음과 같은 기재가 있다.

  ○ 특허청구범위

29) 이 사건 소의 선행발명 1과 같다.

30) 이 사건 특허발명의 명세서의 여러 곳에서 ‘AMPV’ 또는 ‘AVMP’로 기재되어 있으나, 

Advanced Motion Vector Prediction 즉 ‘AMVP’의 오기로 보여 이하 수정함.
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[도 2] 본 발명에 따른 인터 예측 
부호화 과정을 나타낸 블록도

◆ 해결하고자 하는 과제

   전송해야 할 움직임 정보량을 더욱 효과적으로 줄일 수 있는 기법이 필요하다. 

또한, 상기 방법에 따라 부호화된 움직임 정보를 효율적으로 복원하기 위한 방식이 

요구된다(식별번호 [9]).

  본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 AMVP 모드로 부호화된 움직임 정보를 

효과적으로 복원하여 예측블록을 생성하는 AMVP 모드에서 영상 부호화 방법을 제

공하는데 있다(식별번호 [10]).

◆ 과제 해결 수단

   도 2는 본 발명에 따른 인터 예측 부호

화 과정을 나타내는 블록도이다(식별번호 

[43]). 인터 예측 부호화 과정은 현재 예측 

유닛의 움직임 정보를 결정하는 단계, 예측 

블록을 생성하는 단계, 잔차 블록을 생성하

는 단계, 잔차 블록을 부호화하는 단계 및 

움직임 정보를 부호화하는 단계를 포함한

다. 이하에서는 예측 유닛을 블록으로 명명

하여 설명한다(식별번호 [44]).

  (1) 현재 예측 유닛의 움직임 정보를 결정하는 단계(S110)(식별번호 [45]).

     현재 예측 유닛의 움직임 정보는 현재 예측 유닛이 참조해야 할 참조 픽처 인

덱스와 움직임 벡터를 포함한다(식별번호 [46]).

  (2) 예측 블록을 생성하는 단계(S120)(식별번호 [50]).

  (3) 잔차 블록을 생성하는 단계(S130) 및 잔차 블록을 부호화하는 단계(S140)(식

별번호 [53]).

  현재 예측 유닛의 예측 블록들이 생성되면, 현재 예측 유닛과 예측 블록의 차이

값을 이용하여 잔차 블록을 생성한다. … (식별번호 [54]).

  잔차 블록이 생성되면, 잔차 블록은 변환 부호화 크기 단위의 블록으로 부호화된

다. … (식별번호 [55]).

  변환 부호화된 블록은 양자화 매트릭스를 이용하여 양자화된다. 양자화된 블록은 

CABAC 또는 CAVLC로 엔트로피 부호화된다(식별번호 [56]).

  (4) 움직임 정보를 부호화하는 단계(S150)(식별번호 [57]).
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[도 6] 본 발명의 실시예에 따른 AMVP 
부호화 과정을 나타내는 흐름도

  현재 예측 유닛의 움직임 정보는 현재 

예측 유닛에 인접한 예측 유닛들의 움직임 

정보를 이용하여 부호화된다(식별번호 

[58]).

  현재 예측 유닛의 움직임 정보는 머지 

부호화 또는 AMVP 부호화 된다. 따라서, 

먼저 현재 예측 유닛의 움직임 정보를 머

지 부호화할지 또는 AMVP 부호화할지를 

결정하고, 결정된 방식에 따라 현재 예측 

유닛의 움직임 정보를 부호화한다(식별번

호 [59]).

  도 6을 참조하여 AMVP 부호화 방식에 

대해 설명한다(식별번호 [104]).

  공간 AMVP 후보자와 시간 AMVP 후보

자를 유도한다(S310, S320)(식별번호 [105]).

  다음으로, AMVP 후보자 리스트를 구축한다(S330)(식별번호 [125]).

  유효한 AMVP 후보자를 이용하여 정해진 순서에 따라 AMVP 후보자 리스트를 구

축한다. … (식별번호 [126]).

  다음으로, AMVP 후보자 생성이 필요한지 여부를 판단한다(S340). … (식별번호 

[132]).

  다음으로, 구축된 AMVP 후보자 리스트에서 현재 예측 유닛의 움직임 벡터 예측

자를 결정한다(S360). 그리고, 상기 예측자를 나타내는 AMVP 인덱스를 생성한다

(식별번호 [134]).

     다음으로, 현재 예측 유닛의 움직임 벡터와 상기 움직임 벡터 예측자 사이의 

차분 움직임 벡터를 생성한다(S370)(식별번호 [135]).

     다음으로, 현재 예측 유닛의 참조 픽처 인덱스, 차분 움직임 벡터 및 AMVP 

인덱스를 부호화한다(S380). 상기 AMVP 후보자가 한 개일 경우에는 AMVP 인덱스

를 생략할 수도 있다(식별번호 [136]).

   【청구항 1】AMVP 모드에서의 영상을 부호화하는 방법에 있어서, 현재 

예측 유닛의 움직임 벡터 및 참조 픽처 인덱스를 결정하고, 예측 블록을 생
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성하는 단계(이하 ‘구성요소 1’이라 한다); 원본 블록과 상기 예측 블록을 이

용하여 잔차 블록을 생성하고, 상기 잔차 블록을 변환하여 변환 블록을 생성

하고, 상기 변환 블록을 양자화 파라미터를 이용하여 양자화하여 양자화 블

록을 생성하고, 상기 양자화 블록을 스캔하여 엔트로피 부호화하는 단계(이

하 ‘구성요소 2’라 한다); 및 상기 움직임 벡터 및 참조 픽처 인덱스를 부호

화하는 단계를 포함하고(이하 ‘구성요소 3’이라 한다), 현재 예측 유닛의 유

효한 공간 및 시간 AMVP 후보자들 중에서 결정되는 움직임 벡터 예측자를 

이용하여 상기 움직임 벡터를 부호화하고(이하 ‘구성요소 4’라 한다), 현재 

코딩 유닛의 좌측 양자화 파라미터, 상측 양자화 파라미터 및 이전 양자화 

파라미터들 중 유효한 2개의 평균을 이용하여 상기 양자화 파라미터를 부호

화하고(이하 ‘구성요소 5’라 한다), 상기 양자화 블록의 크기가 미리 정해진 

크기보다 크면, 상기 양자화 블록을 복수개의 서브블록들로 나누어 스캔하

고, 상기 복수개의 서브블록들의 스캔패턴과 각 서브블록 내의 양자화 계수

들의 스캔패턴은 동일한 것(이하 ‘구성요소 6’이라 한다)을 특징으로 하는 

AMVP 모드에서 영상 부호화 방법(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나

머지 청구항들도 같은 방식으로 부른다).

    【청구항 2】(삭제)

    【청구항 3】제1항에 있어서, 상기 복수개의 서브블록들과 각 서브블록 

내의 양자화 계수들은 역방향으로 스캔되는 것을 특징으로 하는 AMVP 모드

에서 영상 부호화 방법.

    【청구항 4】제1항에 있어서, 상기 시간 AMVP 후보자는 시간 AMVP 

후보자 픽처 내의 시간 AMVP 후보자 블록의 움직임 벡터이고, 상기 시간 

AMVP 후보자 픽처는 슬라이스 타입에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 

AMVP 모드에서 영상 부호화 방법.

    【청구항 5】제4항에 있어서, 상기 시간 AMVP 후보자 블록은 상기 시

간 AMVP 후보자 픽처 내의 제1 후보자 블록 및 제2 후보자 블록 순으로 검

색하여 유효한 첫번째 블록인 것을 특징으로 하는 AMVP 모드에서 영상 부

호화 방법.

    【청구항 6】(기재 생략)
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[도 2] 인터 예측 부호화 과정을 
나타낸 블록도

◆ 기술분야

   본 발명은 인터 모드로 부호화된 영상의 예측 블록을 생성하는 방법에 관한 것

으로, 더욱 상세하게는 머지 모드로 부호화된 움직임 정보를 복호화하고, 이를 기

초로 예측 블록을 생성하는 방법에 관한 것이다(식별번호 [1]).

◆ 해결하고자 하는 과제

   전송해야 할 움직임 정보량을 더욱 효과적으로 줄일 수 있는 기법이 필요하다. 

또한, 상기 방법에 따라 부호화된 움직임 정보를 효율적으로 복원하기 위한 방식이 

요구된다(식별번호 [10]).

   본 발명은 머지 모드로 부호화된 움직임 

정보를 효과적으로 복원하여 예측 블록을 생

성하는 방법에 관한 것이다(식별번호 [11]).

◆ 과제 해결 수단

   도 2는 본 발명에 따른 인터 예측 부호화 

과정을 나타내는 블록도이다(식별번호 [41]). 

인터 예측 부호화 과정은 현재 예측 유닛의 

    【청구항 7】제1항에 있어서, 상기 공간 AMVP 후보자의 움직임 벡터는 

현재 예측 유닛의 크기 및 위치에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 AMVP 

모드에서 영상 부호화 방법.

    【청구항 8】제1항에 있어서, 상기 좌측 양자화 파라미터, 상기 상측 양

자화 파라미터 및 상기 이전 양자화 파라미터 중 하나만이 유효한 경우, 상

기 유효한 양자화 파라미터를 이용하여 상기 양자화 파라미터를 부호화하는 

것을 특징으로 하는 AMVP 모드에서 영상 부호화 방법.

 다. 선행발명

  1) 선행발명 1(을 제3호증)

    선행발명 1은 이 사건 특허발명의 최초 원출원일 이전인 2011. 11. 7. 

출원되고, 이 사건 특허발명의 최초 원출원인 이후인 2013. 5. 16. 국내 공

개특허공보 제10-2013-50406호에 의하여 공개된 ‘머지 모드에서의 움직임 

정보 생성 방법’에 관한 발명으로, 주요내용 및 도면은 다음과 같다.
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[도 6] 본 발명의 실시예에 따른 AMVP 
부호화 과정을 나타내는 흐름도

움직임 정보를 결정하는 단계, 예측 블록을 생성하는 단계, 잔차 블록을 생성하는 

단계, 잔차 블록을 부호화하는 단계 및 움직임 정보를 부호화하는 단계를 포함한

다. 이하에서는 예측 유닛을 블록으로 명명하여 설명한다(식별번호 [42]).

  (1) 현재 예측 유닛의 움직임 정보를 결정하는 단계(S110)(식별번호 [43]).

     현재 블록의 움직임 정보는 현재 블록이 참조해야 할 참조 픽처 인덱스와 움

직임 벡터를 포함한다(식별번호 [44]).

  (2) 예측 블록을 생성하는 단계(S120)(식별번호 [48]).

  (3) 잔차 블록을 생성하는 단계(S130) 및 잔차 블록을 부호화하는 단계(S140)(식

별번호 [51]).

  현재 블록의 예측 블록들이 생성되면, 현재 블록과 예측 블록의 차이값을 이용하

여 잔차 블록을 생성한다. … (식별번호 [52]).

  잔차 블록이 생성되면, 잔차 블록은 변환 부호화 크기 단위의 블록으로 부호화된

다. … (식별번호 [53]).

  변환 부호화된 블록은 양자화 매트릭스를 이용하여 양자화된다. 양자화된 블록은 

CABAC 또는 CAVLC로 엔트로피 부호화된다(식별번호 [54]).

  (4) 움직임 정보를 부호화하는 단계(S150)(식별번호 [55]).

  현재 블록의 움직임 정보는 현재 블록에 인접한 블록(예측 블록)들의 움직임 정

보를 이용하여 부호화된다. 현재 블록의 움직임 정보는 머지 부호화 또는 AMVP 부

호화 된다. 따라서 먼저 현재 블록의 움직임 정보를 머지 부호화할지 또는 AMVP 

부호화할지를 결정하고, 결정된 방식에 

따라 부호화한다(식별번호 [56]).

  도 6을 참조하여 AMVP 부호화 방식에 

대해 설명한다(식별번호 [114]).

  공간 머지 후보자와 시간 머지 후보자

를 유도한다(S310, S320)(식별번호 [115]).

  다음으로, AMVP 후보자 리스트를 구축

한다(S330)(식별번호 [150]).

  다음으로, AMVP 후보자 생성이 필요한

지 여부를 판단한다(S340). … (식별번호 

[157]).

  다음으로, 구축된 AMVP 후보자 리스트
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에서 현재 블록의 움직임 벡터 예측자를 결정한다(S360). 그리고 상기 예측자를 나

타내는 AMVP 인덱스를 생성한다(식별번호 [160]).

  다음으로, 현재 블록의 움직임 벡터와 상기 움직임 벡터 예측자 사이의 차분 움

직임 벡터를 생성한다(S370)(식별번호 [161]).

  다음으로, 현재 블록의 참조 픽처 인덱스, 차분 움직임 벡터 및 AMVP 인덱스를 

부호화한다(S380). 상기 AMVP 후보자가 한 개일 경우에는 AMVP 인덱스를 생략한

다. 그러나 AMVP 후보자가 둘 이상일 경우에는 AMVP 인덱스를 부호화한다(식별번

호 [162]).

  2) 선행발명 2, 3, 431)

    선행발명 2(을 제4호증)는 2012. 1. 18. 공개된 ‘JCTVC-G1103_d4’에 포

함된 ‘Working Draft 5 of High-Efficiency Video Coding'이라는 제목의 

문서로서 JCT-VC32) 7차 회의(제네바)에서 HEVC33) 표준 전문가 그룹이 그 

동안의 성과를 정리하여 제출한 5번째 규격 초안(Working Draft 5)의 7번째 

버전이다. 

  선행발명 3(을 제5호증)은 2011. 7. 12. 공개된 ‘JCTVC-F422rl'에 포함된 

‘Improvement of delta-QP Coding’이라는 제목의 문서로서 JCT-VC 6차 

회의(토리노)에서 일본 소니사가 제안한 제안서이다.

  선행발명 4(을 제6호증)는 2011. 10. 20. 공개된 국제 공개특허공보 

WO2011/128303호에 게재된 것으로서 ‘Coding Significance Maps and 

Transform Coefficient Blocks’에 관한 발명이다.

   선행발명 2, 3, 4의 자세한 내용은 기재를 생략한다.

【인정근거】다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3, 8호증, 을 제3 내지 6호증의 각 

기재, 변론 전체의 취지

31) 이 사건 심결의 비교대상발명 2, 3, 4와 같다.

32) Joint Collaborative Team on Video Coding

33) High-Efficiency Video Coding 
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2. 이 사건 심결의 위법 여부

 가. 원고 주장의 요지

  1) 피고는 이 사건 특허의 실시권자이므로 이 사건 특허발명에 대한 특허

무효심판을 청구할 직접적이고 현실적인 이해관계가 없다.

  2) 이 사건 특허발명의 신규성 및 진보성의 판단시점이 이 사건 특허발명

의 최초원출원인 국제출원의 우선권 주장일, 즉 아래에서 보는 이 사건 선출

원의 출원일로 소급되지 않는 것은 불합리하므로, 선행발명 1은 구 특허법

(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제3

항 소정의 ‘타 특허출원’에 해당하지 아니하고, 선행발명 2, 4는 구 특허법 

제29조 제2항의 진보성 판단을 위한 공지기술에 해당하지 아니한다.

 나. 피고가 이 사건 특허의 무효 여부에 이해관계가 있는지 여부

  1) 판단기준

    구 특허법 제133조 제1항 전문은 “이해관계인 또는 심사관은 특허가 다

음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라
고 규정한다. 여기서 말하는 이해관계인이라 함은 무효로 되어야 할 특허발

명의 권리존속으로 인하여 법률상으로 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 

있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 자를 말한다.

  실시권자가 특허권자로부터 당장은 특허권 침해의 주장을 받지 않게 되고 

사실상 어느 정도 특허권자와 함께 독점에 의한 이익을 향유할 수는 있지만, 

실시권자의 특허발명의 사용은 어디까지나 실시료의 지급을 조건으로 하거

나, 실시 시간, 실시 지역, 실시 범위 등 설정행위로 정한 범위 내로 제한된

다. 그리고 이미 등록된 특허발명이 존재하는 경우, 비록 그 특허발명에 등

록무효원인이 존재한다 하더라도, 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 

특허발명은 일응 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으므로, 

당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 불이익을 입거나 입을 우려가 있는 자

는 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 특허발명의 

유효성을 다투는 것을 추후로 미루어 둘 수도 있다.
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   따라서 특허권에 대하여 실시권을 설정받았다 하더라도, 실시권자가 아무

런 제한 없이 실시를 허락받아 특허권 그 자체를 취득한 것과 마찬가지로 볼 

수 있거나, 당사자 간에 조합관계가 성립하는 등으로 실시권자가 특허권자와 

그 법률상 이해관계를 같이하여 불이익이 없다는 등의 특별한 사정이 없는 

한, 원칙적으로 실시권자는 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상으

로 불이익을 입어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 

자에 해당한다.

  2) 검토

   가) 갑 제4 내지 7호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, 원고의 

주장과 같이 원고는 동영상 관련 표준특허풀인 MPEG LA(www.mpegla.com)

의 ‘HEVC Patent Portfolio Licence' 프로그램(이하 ’HEVC 라이선스 프로

그램‘이라 한다)에 이 사건 특허권(KR 1,492,105)을 등재하여 라이센서

(Licensor)로 등록되어 있는 사실 및 피고도 HEVC 라이선스 프로그램에 라

이센서 겸 라이센시(Licensee)로 등록되어 있는 사실은 인정된다.

  그러나 이 사건 특허발명이 동영상 관련 표준특허풀인 HEVC 라이선스 프

로그램에 등재된 점에 비추어 피고가 이 사건 특허발명을 실시하고 있거나 

실시할 가능성이 있으므로, 비록 피고가 HEVC 라이선스 프로그램에 라이센

시로 등록되어 이 사건 특허발명의 통상실시권을 부여받은 것과 마찬가지라

고 하더라도, 위에서 본 법리에 비추어 이 사건 특허발명에 대한 무효심판을 

청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 봄이 타당하다. 

   나) 이에 대해서 원고는 (i) 원고와 MPEG LA 간의 HEVC 라이선스 계약

(갑 제10호증, 이하 ‘이 사건 라이선스 계약’이라 한다)에 의하면 원고가 이 

사건 라이선스 계약을 종료하더라도 피고는 이 사건 특허권의 존속기간 동안 

완전하고도 유효한 실시권을 가지므로, 원고로부터 권리의 대항을 받거나 업

무상 손해를 받을 염려가 없고(이하 ’주장 1‘이라 한다), (ii) 이 사건 특허권

이 무효로 되더라도 피고는 HEVC 라이선스 프로그램에 따른 실시료 지급의

무를 면하거나 실시료 지급액이 감소되지 않고 동일하게 실시료를 지급하여

야 하며(이하 ’주장 2’라 한다), (iii) 표준특허풀에 가입하는 라이센서와 라이

센시 간의 불필요한 분쟁 없이 합리적인 로열티 기준에 따라 표준특허를 활
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용한다는 신뢰이익을 보호할 필요가 있다(이하 ’주장 3‘이라 한다)라고 주장

한다.

  그러나  다음과 같은 점들에 비추어 보면 원고의 위 주장은 받아들일 수 

없다.

     ① 이 사건 라이선스 계약의 제6.2조는 특허권자의 통지에 의하여 이 

사건 라이선스 계약이 종료되는 경우에 Licensing Administrator(LA)가 부

여한 재실시권(실시권자의 실시권)은 그러한 종료에도 불구하고 완전한 효력

을 유지한다는 취지로서 이는 이 사건 특허권이 유효함을 전제로 한 것이다. 

오히려 이 사건 특허권이 무효로 되는 경우에는 이 사건 라이선스 계약 제

6.1조에 따라 이 사건 라이선스 계약은 실효되고, 피고로서는 아무런 제한 

없이 이 사건 특허발명을 실시할 수 있게 된다. 

     ② 또한, 을 제1, 2호증의 각 기재에 의하면, 엠앤케이홀딩스 주식회사

(M&K Holdings Inc.)가 보유한 특허권 중 특허권 제1373814호가 MPEG 

LA 특허풀의 2016. 4. 1.자 특허리스트에는 포함되었으나, 그에 대한 특허무

효심결이 확정된 2016. 6. 8. 이후에 공개된 2016. 7. 1.자 특허리스트에는 

빠진 사실이 인정되는데, 이러한 인정사실에 비추어 보면 이 사건 특허권 역

시 무효가 확정되는 경우에는 MPEG LA 특허풀에서 제외될 것이므로, 결국 

피고가 이 사건 특허발명에 대한 실시료 지급의무를 면하는 것과 마찬가지 

결과가 된다. 

     ③ 피고는 HEVC 라이선스 프로그램의 라이센시 겸 라이센서이므로, 

이 사건 특허권이 무효로 되면 피고 및 다른 라이센서들에게 실시료가 더 배

당될 수 있다. 

     ④ 이 사건 라이선스 계약 내지 HEVC 라이선스 프로그램 계약에 이 

사건 특허권 내지 MPEG LA 특허풀에 포함된 특허권에 대한 부쟁의 합의가 

포함되어 있다고 볼 만한 자료도 없다. 

 다. 이 사건 특허발명에 대해 이 사건 선출원에 기한 우선권 주장이 인정되는지 

여부

  1) 특허법 관련 규정의 해석

    구 특허법 제55조 제1항 본문은 “특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 

http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C55%EC%A1%B0
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실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원

으로 먼저 한 출원(이하 “선출원”이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세

서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권

을 주장할 수 있다.”라고, 같은 조 제2항은 “제1항에 따른 우선권을 주장하려

는 자는 특허출원을 할 때에 특허출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 하여

야 한다.”라고, 같은 조 제3항은 “제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허

출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨

부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 제29조제1항·제
2항, 제29조제3항 본문 … 을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원의 출

원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다.”라고 각각 규정한다. 

  한편 같은 법 제52조 제1항은 “특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허

출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 

도면에 기재된 사항의 범위 안에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간

에 그 일부를 하나이상의 특허출원으로 분할할 수 있다.”라고 규정하고, 같

은 조 제2항 제4호에 의하면 같은 조 제1항의 규정에 의하여 분할된 특허출

원, 즉 분할출원이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 

보되, 다만 그 분할출원에 대하여 제55조 제2항의 규정을 적용하는 경우에는 

당해 분할출원시에 출원한 것으로 보게 된다.

   이러한 규정들의 취지를 종합하면, 구 특허법 제52조에 따른 분할출원이 

구 특허법 제55조에 의한 우선권 주장의 효력을 인정받기 위해서는 분할출원

시의 특허출원서에 ‘우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시’를 하여야 하고, 

‘우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시’가 특허출원서에 기재되지 아니한 분

할출원의 경우에는 구 특허법 제55조에 따른 우선권 주장의 효력을 인정받을 

수 없다(특허법원 2015. 1. 29. 선고 2014허4715 판결 등 참조).

  2) 이 사건의 검토

    갑 제1, 2, 3, 8호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, 원고가 

2011. 8. 29. 출원번호 제10-2011-0086518호로 특허출원(이하 ‘이 사건 선

출원’이라 한다)을 하고, 2012. 1. 20. 이 사건 선출원을 기초로 우선권을 주

http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C52%EC%A1%B0
http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C55%EC%A1%B0
http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C55%EC%A1%B0
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장하며 PCT/KR/2012/000522호로 국제출원을 하였으며, 2012. 3. 12. 이 

사건 선출원을 기초로 우선권을 주장하며 위 국제출원에 대하여 출원번호 제

10-2012- 7006460호로 구 특허법 제203조 소정의 서면을 제출한 사실(이

하 ‘모출원’이라 한다), 이후 원고가 2012. 3. 16. 모출원을 원출원으로 하여 

제10-2012-7006971호로 분할출원(이하 ‘자출원’이라 한다)을 하고, 2014. 

4. 25. 자출원을 원출원으로 하여 이 사건 특허발명을 분할출원한 사실, 그

런데 이 사건 특허발명의 특허출원서는 물론 자출원의 특허출원서에도 ‘우선

권 주장의 취지 및 이 사건 선출원의 표시’가 기재되지 아니한 사실이 인정

된다.

  이러한 인정사실을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 특허발명에 대하여 구 

특허법 제55조에 따른 우선권 주장의 효력이 인정될 수는 없으므로, 결국 이 

사건 특허발명에 대하여 구 특허법 제29조 제2항 또는 제29조 제3항 본문의 

규정을 적용할 때에는 구 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 모출원의 국제

출원일인 2012. 1. 20.에 출원된 것으로 보아야 한다. 따라서 이 사건 특허

발명의 확대된 선원 규정 위배 여부 및 진보성 부정 여부 판단의 기준일은 

2012. 1. 20.로 보아야 한다.

   ① 국제출원 및 모출원에 대해서 우선권 주장을 하였더라도, 자출원 및 

이 사건 특허발명에 대한 우선권 주장은 그와 별개로서 출원인이 필요에 따

라 선택할 사항이고, 분할출원에 대해서 우선권 주장을 하지 않더라도 분할

출원의 출원절차가 정상적으로 진행될 수 있는 점, ② 구 특허법 제55조 제2

항에 의한 우선권 주장은 동 규정의 문언상 특허출원인이 우선권을 인정받기 

위해서 반드시 기재하여야 하는 것이고, 우선권 주장 여부에 따라 출원발명

에 대한 진보성 등의 판단 기준시점이 달라지므로 위 규정을 단순히 심사편

의를 위한 규정이라거나 우선권 주장의 기재 누락을 단순한 오기라고 보기 

어려우며, 분할출원에 대한 우선권 주장이 없음에도 불구하고 원출원에서의 

우선권 주장이 원용되어 분할출원이 특허등록이 되는 경우에 그로 인하여 제

3자의 이익이 침해되는 경우가 발생할 수 있는 점 등에 비추어 보면 더욱 그

러하다.

http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C203%EC%A1%B0
http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C55%EC%A1%B0
http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C29%EC%A1%B0
http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C52%EC%A1%B0
http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C55%EC%A1%B0
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구성

요소

이 사건 제1항 발명

(갑 제2호증)

선행발명 1

(을 제 3호증)

구성

요소

1

AMVP 모드에서의 영상

을 부호화하는 방법에 

있어서, 현재 예측 유닛

의 움직임 벡터 및 참

조 픽처 인덱스를 결정

하고, 예측 블록을 생성

하는 단계; 

o 현재 블록의 움직임 정보를 머지 부호화할지 또는 

AMVP 부호화할지를 결정하고, 결정된 방식에 따라 

부호화한다(식별번호 [56]).

o (1) 현재 예측 유닛의 움직임 정보를 결정하는 단계

(S110)(식별번호 [45]). 현재 예측 유닛의 움직임 

정보는 현재 예측 유닛이 참조해야 할 참조 픽처 

인덱스와 움직임 벡터를 포함한다(식별번호 [46]).

o (2) 예측 블록을 생성하는 단계(S120)(식별번호 

[50]).

구성

요소

원본 블록과 상기 예측 

블록을 이용하여 잔차 

o 현재 블록의 예측 블록들이 생성되면, 현재 블록과 

예측 블록의 차이값을 이용하여 잔차 블록을 생성

 라. 이 사건 제1, 3, 4, 5, 7, 8항 발명이 확대된 선원의 규정에 위배되어 등록된 

것인지 여부

  1) 판단기준

    확대된 선출원에 관한 구 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동

일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일

한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 

차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술

의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도

의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것

이나(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결, 대법원 2008. 3. 13. 선고 

2006후1452 판결 등 참조), 양 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정

도를 벗어난다면 설사 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지

식을 가진 자가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 양 발명을 

동일하다고 할 수 없다(대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 참조).

  2) 이 사건 제1항 발명에 대한 검토

   가) 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 구성 대비   

http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C29%EC%A1%B0
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2

블록을 생성하고, 상기 

잔차 블록을 변환하여 

변환 블록을 생성하고, 

상기 변환 블록을 양자

화 파라미터를 이용하

여 양자화하여 양자화 

블록을 생성하고, 상기 

양자화 블록을 스캔하

여 엔트로피 부호화하

는 단계; 및 

한다(식별번호 [52]).

o 잔차 블록이 생성되면, 잔차 블록은 변환 부호화 크

기 단위의 블록으로 부호화된다(식별번호 [53]).

o 변환 부호화된 블록은 양자화 매트릭스를 이용하여 

양자화된다. 양자화된 블록은 CABAC 또는 CAVLC

로 엔트로피 부호화된다(식별번호 [54]).

o 결정된 양자화 스텝 사이즈 및 예측 모드에 따라 

결정되는 양자화 매트릭스를 이용하여 상기 변환 

블록의 계수들을 양자화한다. 양자화부(130)는 현

재 부호화 단위의 양자화 스텝 사이즈 예측자로서 

현재 부호화 단위에 인접한 부호화 단위의 양자화 

스텝 사이즈를 이용한다(식별번호 [20]).

o 스캐닝부(131)는 양자화된 변환 블록의 계수들을 

스캐닝하여 1차원의 양자화 계수들로 변환한다(식

별번호 [24]).

구성

요소

3

상기 움직임 벡터 및 

참조 픽처 인덱스를 부

호화하는 단계를 포함

하고, 

o 참조 픽처 인덱스와 움직임 벡터를 포함하는 현재 

블록의 움직임 정보를 부호화하는 구성(식별번호 

[44], [55], [56]).

구성

요소

4

현재 예측 유닛의 유효

한 공간 및 시간 AMVP 

후보자들 중에서 결정

되는 움직임 벡터 예측

자를 이용하여 상기 움

직임 벡터를 부호화하

고, 

o 공간 AMVP 후보자와 시간 AMVP 후보자를 유도 →

유효한 AMVP 후보자를 이용하여 AMVP 후보자 리

스트 구축 → 구축된 AMVP 후보자 리스트에서 현

재 블록의 움직임 벡터 예측자를 결정 → 예측자를 

나타내는 AMVP 인덱스를 생성 → 현재 블록의 움

직임 벡터와 움직임 벡터 예측자 사이의 차분 움직

임 벡터를 생성 → 현재 블록의 참조 픽처 인덱스, 

차분 움직임 벡터 및 AMVP 인덱스를 부호화하는 

과정(도6, 식별번호 [119], [131], [146]~[148], 

[150]~[151], [160]~[162]).

구성

요소

현재 코딩 유닛의 좌측 

양자화 파라미터, 상측 

o 양자화부가 현재 부호화 단위의 좌측 부호화 단위, 

상측 부호화 단위, 좌상측 부호화 단위 순서로 검
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5

양자화 파라미터 및 이

전 양자화 파라미터들 

중 유효한 2개의 평균

을 이용하여 상기 양자

화 파라미터를 부호화

하고, 

색하여 1개 또는 2개의 유효한 양자화 스텝 사이즈

를 이용하여 현재 부호화 단위의 양자화 스텝 사이

즈 예측자를 생성한다. … 또한 상기 순서로 검색

된 유효한 2개의 양자화 스텝 사이즈의 평균값을 

양자화 스텝 사이즈 예측자로 결정할 수 있고, …

양자화 스텝 사이즈 예측자가 결정되면, 현재 부호

화 단위의 양자화 스텝 사이즈와 상기 양자화 스텝 

사이즈 예측자 사이의 차분값을 엔트로피 부호화부

(140)로 전송한다(식별번호 [21]).

o 현재 코딩 유닛의 좌측 양자화 유닛, 상측 양자화 

유닛, 좌상측 양자화 유닛, 부호화 순서상 바로 이

전의 코딩 유닛 순서로 우선순위를 둘 수 있다(식

별번호 [22]).

구성

요소

6

상기 양자화 블록의 크

기가 미리 정해진 크기

보다 크면, 상기 양자화 

블록을 복수개의 서브

블록들로 나누어 스캔

하고, 상기 복수개의 서

브블록들의 스캔패턴과 

각 서브블록 내의 양자

화 계수들의 스캔패턴

은 동일한 것을 특징으

로 하는 AMVP 모드에

서 영상 부호화 방법.

o 현재 변환 유닛의 크기가 미리 정해진 크기보다 큰 

경우에는 미리 정해진 크기의 서브셋 단위로 역스

캔하여 양자화된 변환 유닛을 구성한다(식별번호 

[169]).

o 양자화된 계수들이 복수개의 서브셋으로 분할된 경

우에는 각각의 서브셋 내의 양자화 계수들에 동일

한 스캔패턴을 적용한다(식별번호 [25]).

o 또한, 서브셋 내의 양자화된 계수들의 스캔패턴과 

동일하게 서브셋 간의 스캔패턴을 설정할 수도 있

다(식별번호 [26]).

  구성요소 1과 선행발명 1의 대응구성요소는 AMVP 모드에서의 영상을 부

호화하는 방법에서 현재 예측 유닛의 움직임 정보(움직임 벡터 및 참조 픽처 

인덱스)를 결정하고, 예측 블록을 생성한다는 점에서 동일하다.

  구성요소 2와 선행발명 1의 대응구성요소는 원본 블록(현재 블록)과 예측 
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블록을 이용하여 잔차 블록을 형성하고, 잔차 블록을 변환하여 변환 블록을 

생성(변환 부호화 크기 단위의 블록으로 부호화)한다는 점과 변환 블록을 양

자화 파라미터(양자화 스텝 사이즈)를 이용하여 양자화하여 양자화 블록(양자

화된 변환 블록)을 생성하고, 양자화 블록(양자화된 변환 블록)을 스캔하여 

엔트로피 부호화한다는 점에서 동일하다.

  구성요소 3과 선행발명 1의 대응구성요소는 움직임 정보(움직임 벡터 및 

참조 픽처 인덱스)를 부호화한다는 점에서 동일하다.

  구성요소 4와 선행발명 1의 대응구성요소는 현재 예측 유닛(현재 블록)의 

유효한 공간 AMVP 후보자와 시간 AMVP 후보자들(AMVP 후보자 리스트) 

중에서 움직임 벡터 예측자를 결정하고, 움직임 벡터(참조 픽처 인덱스, 차

분 움직임 벡터 및 AMVP 인덱스)를 부호화 한다는 점에서 실질적으로 동일

하다.

  구성요소 5와 선행발명 1의 대응구성요소는 양자화 과정에서 현재 코딩 유

닛(현재 부호화 단위)의 좌측, 상측 및 이전 양자화 파라미터들 중 유효한 2

개의 평균(유효한 2개의 양자화 스텝 사이즈의 평균값)을 이용하여 부호화한

다는 점에서 동일하다.

  구성요소 6과 선행발명 1의 대응구성요소는 양자화된 블록(현재 변환 유

닛)의 크기가 미리 정해진 크기보다 큰 경우, 양자화 블록을 복수개의 서브

블록(서브셋)들로 나누어 스캔하고, 서브블록들(서브셋 간)의 스캔패턴과 각 

서브블록(서브셋) 내의 양자화 계수들에 대한 스캔패턴은 동일하게 설정된다

는 점에서 실질적으로 동일하다.

   나) 대비 결과 정리

     이상에서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명의 각 구성요소가 선행발명 

1의 각 대응구성요소와 동일하므로, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1과 동

일하다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 구 특허법 제29조 제3항 본문의 규정

에 위배되어 특허를 받은 것이다.

  3) 이 사건 제3, 4, 5, 7, 8항 발명에 대한 검토

   가) 이 사건 제3, 4, 5, 7, 8항 발명과 선행발명 1의 구성 대비 

http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C29%EC%A1%B0
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청구항 한정사항 선행발명 1

제3항

제1항에 있어서, 상

기 복수개의 서브블

록들과 각 서브블록 

내의 양자화 계수들

은 역방향으로 스캔

되는 것을 특징으로 

하는 AMVP 모드에서 

영상 부호화 방법.

o 양자화 계수들의 스캔순서는 역방향으로 스캔한다

(식별번호 [24]).

o 스캔 패턴은 메인 서브셋으로부터 순방향으로 잔여 

서브셋들로 스캔하는 것이 바람직하나, 그 역방향도 

가능하다. 또한, 서브셋 내의 양자화된 계수들의 스

캔패턴과 동일하게 서브셋 간의 스캔패턴을 설정할 

수도 있다(식별번호 [26]).

제4항

제1항에 있어서, 상

기 시간 AMVP 후보

자는 시간 AMVP 후

보자 픽처 내의 시간 

AMVP 후보자 블록의 

움직임 벡터이고, 상

기 시간 AMVP 후보

자 픽처는 슬라이스 

타입에 따라 결정되

는 것을 특징으로 하

는 AMVP 모드에서 

영상 부호화 방법.

o 시간 AMVP 후보자의 움직임 벡터를 구하는 과정을 

설명한다(식별번호 [146]).

o 먼저, 상기 시간 AMVP 후보자 블록이 속하는 픽처

(이하, 시간 AMVP 후보자 픽처)를 결정한다. 시간 

AMVP 후보자 픽처는 참조 픽처 인덱스가 0인 픽처

로 설정될 수 있다. 이 경우, 슬라이스 타입이 P인 

경우에는 리스트 0(list0)의 첫 번째 픽처(즉 인덱스

가 0인 픽처)가 시간 AMVP 후보자 픽처로 설정된

다. 슬라이스 타입이 B인 경우에는 슬라이스 헤더내

의 시간 AMVP 후보자 리스트를 나타내는 플래그가 

나타내는 리스트의 첫 번째 픽처가 시간 머지 후보

자 픽처로 설정된다(식별번호 [147]).

o 다음으로, 상기 시간 AMVP 후보자 픽처 내의 시간 

AMVP 후보자 블록을 구한다. 이 과정은 상기한 상

기 시간 머지 후보자 블록을 구하는 과정과 동일하

므로 생략한다(식별번호 [148]).

제5항

제4항에 있어서, 상

기 시간 AMVP 후보

자 블록은 상기 시간 

AMVP 후보자 픽처 

내의 제1 후보자 블

o 다음으로, 상기 시간 머지 후보자 픽처 내의 시간 

머지 후보자 블록을 구한다. 상기 시간 머지 후보자 

블록으로서, 상기 시간 머지 후보자 픽처 내의 현재 

블록에 대응하는 복수개의 대응 블록 중 어느 하나

가 선택될 수 있다. 이 경우, 복수개의 대응 블록들
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록 및 제2 후보자 블

록 순으로 검색하여 

유효한 첫번째 블록

인 것을 특징으로 하

는 AMVP 모드에서 

영상 부호화 방법.

에 우선순위를 부여하고, 상기 우선순위에 기초하여 

유효한 첫 번째 대응 블록이 시간 머지 후보자 블

록으로 선택될 수 있다.(식별번호 [81]).

o 다음으로, 상기 시간 AMVP 후보자 픽처 내의 시간 

AMVP 후보자 블록을 구한다. 이 과정은 상기한 상

기 시간 머지 후보자 블록을 구하는 과정과 동일하

므로 생략한다(식별번호 [148]).

제7항

제1항에 있어서, 상

기 공간 AMVP 후보

자의 움직임 벡터는 

현재 예측 유닛의 크

기 및 위치에 따라 

결정되는 것을 특징

으로 하는 AMVP 모

드에서 영상 부호화 

방법.

o 복수개의 공간 AMVP 후보자는 도 5에 도시된 바와 

같이, 현재 블록의 좌측 블록(블록 A)과 좌하측 블

록(블록 D)들 중 하나를 좌측 후보자로 택하고, 현

재 블록의 상측 블록(블록 B), 현재 블록의 우상측 

블록(블록 C) 및 현재 블록의 좌상측 블록(블록 E)

들 중 하나를 상측 후보자로 택할 수 있다. 이때 미

리 정해진 순서로 스캔하여 유효한 첫번째 블록의 

움직임 벡터가 후보자로 선택된다(식별번호 [119], 

도 5).

o 복수개의 공간 AMVP 후보자는 도 4에 도시된 바와 

같이, 현재 블록의 좌측 블록(블록 A), 현재 블록의 

상측 블록(블록 B), 현재 블록의 우상측 블록(블록 

C) 및 현재 블록의 좌하측 블록(블록 D) 순으로 스

캔하여 유효한 2개의 블록을 후보자로 선택할 수 있

다. 이 경우, 유효한 블록이 모두 후보자가 되거나 

A, B, C, D 순으로 스캔하여 유효한 2개가 후보자

가 될 수도 있다. 현재 블록의 좌측에 복수개의 블

록이 존재할 경우에는 유효한 가장 상측에 존재하는 

블록 또는 가장 큰 면적을 갖는 유효한 블록이 좌측 

블록으로 설정될 수 있다. 마찬가지로, 현재 블록의 

상측에 복수개의 블록이 존재할 경우에는 유효한 가

장 좌측에 존재하는 블록 또는 가장 큰 면적을 갖는 

블록이 상측 블록으로 설정될 수 있다(식별번호 

[131], 도 4).
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제8항

제1항에 있어서, 상

기 좌측 양자화 파라

미터, 상기 상측 양

자화 파라미터 및 상

기 이전 양자화 파라

미터 중 하나만이 유

효한 경우, 상기 유

효한 양자화 파라미

터를 이용하여 상기 

양자화 파라미터를 

부호화하는 것을 특

징으로 하는 AMVP 

모드에서 영상 부호

화 방법.

o 양자화부가 현재 부호화 단위의 좌측 부호화 단위, 

상측 부호화 단위, 좌상측 부호화 단위 순서로 검색

하여 1개 또는 2개의 유효한 양자화 스텝 사이즈를 

이용하여 현재 부호화 단위의 양자화 스텝 사이즈 

예측자를 생성한다. … 또한 상기 순서로 검색된 유

효한 2개의 양자화 스텝 사이즈의 평균값을 양자화 

스텝 사이즈 예측자로 결정할 수 있고, 1개만이 유

효한 경우에는 이를 양자화 스텝 사이즈 예측자로 

결정할 수 있다. 상기 양자화 스텝 사이즈 예측자가 

결정되면, 현재 부호화 단위의 양자화 스텝 사이즈

와 상기 양자화 스텝 사이즈 예측자 사이의 차분값

을 엔트로피 부호화부(140)로 전송한다(식별번호 

[21]).

o 현재 코딩 유닛의 좌측 양자화 유닛, 상측 양자화 

유닛, 좌상측 양자화 유닛, 부호화 순서상 바로 이

전의 코딩 유닛 순서로 우선순위를 둘 수 있다(식별

번호 [22]).

  이 사건 제3항 발명의 한정사항과 선행발명 1의 대응구성요소는 복수개의 

서브블록들(서브셋 간)과 각 서브블록(서브셋) 내의 양자화 계수들이 역방향

으로 스캔될 수 있다는 점에서 동일하다.

  이 사건 제4항 발명의 한정사항과 선행발명 1의 대응구성요소는 시간 

AMVP 후보자 픽처 내의 시간 AMVP 후보자 블록을 구하는 것이고, 이는 

시간 AMVP 후보자의 움직임 벡터를 구하는 과정에 해당한다는 점과 시간 

AMVP 후보자 픽처가 슬라이스 타입(P)에 따라 결정된다는 점에서 동일하다.

  이 사건 제5항 발명의 한정사항과 선행발명 1의 대응구성요소는 시간 

AMVP 후보자 블록이 시간 AMVP 후보자 픽처 내의 제1 후보자 블록 및 제

2 후보자 블록 순으로 검색하여 유효한 첫 번째 블록이 된다는 점에서 실질

적으로 동일하다.

  이 사건 제7항 발명의 한정사항과 선행발명 1의 대응구성요소는 공간 
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AMVP 후보자의 움직임 벡터가 현재 예측 유닛의 크기 및 위치에 따라 결정

된다는 점에서 실질적으로 동일하다.

  이 사건 제8항 발명의 한정사항과 선행발명 1의 대응구성요소는 양자화 과

정에서 현재 코딩 유닛(현재 부호화 단위)의 좌측, 상측 및 이전 양자화 파

라미터들 중 하나만이 유효한 경우 이를 이용하여 부호화 한다는 점에서 동

일하다.

   나) 대비 결과 정리

      이상에서 본 바와 같이 이 사건 제3, 4, 5, 7, 8항 발명에서 각각 부

가된 한정사항은 선행발명 1의 각 대응구성요소와 동일하므로, 이 사건 제3, 

4, 5, 7, 8항 발명 역시 선행발명 1과 동일하다. 따라서 이 사건 제3, 4, 5, 

7, 8항 발명 역시 모두 구 특허법 제29조 제3항 본문의 규정에 위배되어 특

허를 받은 것이다.

 마. 소결

   이상 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1, 3, 4, 5, 7, 8항 발명은 모두 구 

특허법 제29조 제3항 본문의 규정에 위배되어 특허를 받은 것이므로 그 특

허가 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론이 같으므로 나머지 점

에 대해서 살필 필요 없이 위법하지 아니하다.

3. 결   론

   따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 

기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사 오영준  _________________________
            판사 권동주  _________________________
            판사 김동규  _________________________

http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C29%EC%A1%B0
http://kpoiplaw.kipo.go.kr:8090/iplaw/ssologin.jsp?TYPE=ssolink&LAW_SNM=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95&JO_NO_COUNT=1&JO_NO_STR=%EC%A0%9C29%EC%A1%B0
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특     허     법     원

제    5    부

판         결

사       건 2017허6187  등록무효(특)

원       고 주식회사 삼명테크

광주시 초월읍 동막골길 150-10

대표이사 임○○
소송대리인 법무법인 (유한) 화우

                    담당변호사 설지혜

소송복대리인 변리사 권은구

피       고 주식회사 지앤브이

남양주시 수동면 소래비로 376-21

대표이사 윤○○
소송대리인 변리사 이승훈

변 론 종 결 2017. 11. 15.

판 결 선 고 2017. 12. 22.

주       문

1. 특허심판원이 2017. 7. 24. 2017당253호 사건에 관하여 한 심결 중 특허

번호 제1654716호 특허발명의 청구범위 1항에 대한 부분을 제외한 나머지 부

분을 모두 취소한다.

2. 소송비용은 각자 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.34)

34) 원고는 소장에서 이 사건 심결 중 청구범위 2, 7, 8항에 대한 부분의 취소를 구하는 

것을 청구취지로 특정하였으나, 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 심결 중 이 사건 
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이       유

1. 기초사실

 가. 이 사건 심결의 경위

  1) 원고는 2017. 1. 26. 아래 나.항 기재 이 사건 특허발명은 비교대상발

명 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 535) 및 주지관용기술에 의하여 진보성이 부정되므로 

그 특허가 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 피고를 상대로 특허심판원 

2017당253호로 이 사건 특허발명에 대한 특허무효심판을 청구하였다. 이에 

피고는 위 무효심판절차에서 2017. 4. 9. 이 사건 특허발명의 청구범위를 아

래 나.항 기재와 같이 정정하는 내용의 정정청구를 하였다(이하 ‘이 사건 정

정청구’라고 한다).

  2) 특허심판원은 2017. 7. 24. 이 사건 정정청구를 적법하다고 보아 이를 

인정하고, ‘이 사건 특허발명의 각 청구항 중 청구항 1은 비교대상발명 1, 5 

및 주지관용기술에 의하여 진보성이 부정되나, 이 사건 정정청구에 의하여 

정정된 청구항 2, 7, 8은 비교대상발명들과 주지관용기술에 의하여 진보성이 

부정되지 아니한다’는 이유로 원고의 위 심판청구 중 청구항 1에 대한 부분

을 인용하고, 나머지 부분은 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

 나. 피고의 이 사건 특허발명(갑 제1호증)

  ○ 발명의 명칭: 패킹을 포함하는 시즈히터가 적용된 전열장치 시설체

  ○ 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2016. 3. 14./ 2016. 8. 31./ 제

10-1654716호

  ○ 발명의 개요

     이 사건 특허발명은 ① 시즈히터 양단을 물리적 끼움으로 “한 차례” 패
정정청구에 대한 부분은 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되는 것이고, 한

편 특허무효심판절차에서의 정정청구는 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 

판단하여야 하므로, 원고가 이 사건 심결 중 청구범위 2, 7, 8항에 대한 부분의 취소

를 구하는 것은 결국 이 사건 심결 중 이 사건 정정청구에 대한 부분 및 이 사건 정

정청구에 의하여 정정되는 청구항 전부에 대하여 취소를 구하는 것과 마찬가지이다.  

35) 이 사건 소의 선행발명 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 5와 같다.
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킹한 후 축관 공정을 함으로써 축관 공정상에 내부 밀폐부의 공기가 외부로 

배출될 뿐만 아니라 축관 공정 이후에는 별도의 공정 없이 외부의 공기나 습

기의 유입을 차단하여 시즈히터의 제조 공정을 획기적으로 단축하면서도 제

품 불량률을 낮추고, ② 밀봉 하우징의 상단으로 전원공급선을 삽입함으로써 

보관 시 부피를 줄이고, 시즈히터 간의 간격조절을 용이하게 하며, 이를 통

하여 경제적인 전열장치 시설체를 제공하려는 것이다(식별번호 [0015]).

  ○ 등록된 청구범위

   【청구항 1】시즈히터(이하 ‘구성요소 1-1’이라 한다), 상기 시즈히터에 

연결되는 전원공급선을 포함하되(이하 ‘구성요소 1-2’라 한다), 상기 시

즈히터와 상기 전원공급선의 결속부는 밀봉하우징으로 밀봉되고(이하 

‘구성요소 1-3’이라 한다), 상기 밀봉하우징의 측면에서는 고정핀용 홈

이 형성되어 상기 고정핀용 홈에 끼워지는 고정핀이 바닥에 고정됨으로

써 상기 밀봉하우징이 고정되는 것(이하 ‘구성요소 1-4’라 한다)을 특징

으로 하는 전열장치 시설체(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다).

   【청구항 2】~【청구항 8】기재 생략

  ○ 이 사건 정정청구에 의하여 정정청구된 청구범위(밑줄 부분이 정정된 

부분)

   【청구항 2】제1항에 있어서, 상기 고정핀용 홈은 상기 밀봉하우징의 측

면에 물결 형태로 다수 형성되어 있고36)(이하 ‘구성요소 2-1’이라 한다), 상

기 시즈히터는 관체(이하 ‘구성요소 2-2’라 한다), 상기 관체 내부에 배치되

는 발열선(이하 ‘구성요소 2-3’이라 한다), 상기 관체 내부를 밀봉하는 패킹

(이하 ‘구성요소 2-4’라 한다) 및 상기 관체와 상기 패킹으로 이루어지는 상

기 관체 내부 공간에 채워진 전열재를 포함하고(이하 ‘구성요소 2-5’라 한

다), 상기 전원공급선은 상기 밀봉하우징의 상부로 인입되어, 상기 밀봉하우

징이 상기 전원공급선의 간섭 없이 4방향에서 서로 밀착되어 적치가 가능한 

것(이하 ‘구성요소 2-6’이라 한다)을 특징으로 하는 전열장치 시설체(이하 

‘이 사건 제2항 정정발명’이라 하고, 이 사건 정정청구에 의하여 정정된 나머

36) 이 사건 심결문에는 ‘형성되어고’라고 표기되었으나 이는 ‘형성되어 있고’의 오기임이 

분명하므로 이 판결에서는 ‘형성되어 있고’로 고쳐 기재한다.
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지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

   【청구항 3】~【청구항 6】(삭제)

   【청구항 7】제2항에 있어서, 상기 패킹은 축관 공정 전 상기 관체에 상

기 패킹을 강제 끼움하여 상기 패킹이 상기 관체 내부에 고정될 수 있도록 

하는 고정부가 형성되되, 상기 고정부는 축관 전 관체의 내부지름보다도 커 

관체 내부에 삽입할 시에 눌려 압착되어 탄성력이 작용하여 상기 관체 내부

에 밀착 고정되며(이하 ‘구성요소 7-1’이라 한다), 상기 고정부에 공기배출구

멍이 형성되어 있고(이하 ‘구성요소 7-2’라 한다), 상기 패킹은 몸체와 상기 

몸체의 외주에는 돌출되어 띠를 이루는 돌기링을 포함하되, 상기 돌기링의 

외주 지름은 상기 몸체의 지름보다 크고, 상기 축관 공정 전 상기 관체의 내

측면 지름보다 작으며, 상기 축관 공정 후 상기 관체의 내부 지름보다는 커, 

상기 돌기링은 상기 패킹이 상기 관체에 삽입된 후 상기 축관 공정 시에는 

상기 관체 내부의 공기를 밖으로 배출시키지만, 상기 축관 공정이 마무리된 

후에는 상기 관체의 내벽에 밀착되어 압축됨으로써 상기 관체를 밀봉하게 되

는 것(이하 ‘구성요소 7-3’이라 한다)을 특징으로 하는 전열장치 시설체.

   【청구항 8】제2항에 있어서, 상기 패킹은 축관 공정 전 상기 관체에 상

기 패킹을 강제 끼움하여 상기 패킹이 상기 관체 내부에 고정될 수 있도록 

하는 고정부가 형성되되, 상기 고정부는 축관 전 관체의 내부지름보다도 커 

관체 내부에 삽입할 시에 눌려 압착되어 탄성력이 작용하여 상기 관체 내부

에 밀착 고정되며(구성요소 7-1), 상기 고정부에 공기배출구멍이 형성되어 

있고(구성요소 7-2), 상기 패킹은 몸체와 상기 몸체의 외주에는 돌출되어 띠

를 이루는 돌기링을 포함하되, 상기 돌기링의 외주 지름은 상기 몸체의 지름

보다 크고, 상기 축관 공정 전 상기 관체의 내측면 지름보다 작으며, 상기 

축관 공정 후 상기 관체의 내부 지름보다는 커, 상기 돌기링은 상기 패킹이 

상기 관체에 삽입된 후 상기 축관 공정 시에는 상기 관체 내부의 공기를 밖

으로 배출시키지만, 상기 축관 공정이 마무리된 후에는 상기 관체의 내벽에 

밀착되어 압축됨으로써 상기 관체를 밀봉하게 되고(구성요소 7-3), 축관하기 

전 관체의 내부지름보다 작은 지름을 가지고 있던 상기 돌기링의 지름까지 

관체가 축소되면, 축관하기 전 상기 고정부만 관체 내측면에 밀착 강제 끼움 
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고정됨에 반하여 축관 후에는 상기 돌기링 부위까지 밀착 고정되어 상기 관

체 내외부가 단절되는 것(이하 ‘구성요소 8-4’라 한다)을 특징으로 하는 전

열장치 시설체.

  ○ 주요도면

[도 2a]

    

[도 10] 

 다. 선행발명

  1) 선행발명 1(갑 제4호증)

     2016. 1. 5. 공고된 대한민국 등록특허공보 10-1582596호에 게재된 

‘밀봉하우징과 이를 이용한 매설형 전열장치 시설체 및 이의 제작방법’에 관

한 발명으로 주요 내용은 다음과 같다. 

    ○ 기술적 과제

      선행발명 1은 밀봉하우징 내의 매설형 전열장치와 전원공급선의 결선

방법에서 상기 전열장치의 상기 전원공급선이 막대형 연결단자의 일단에 슬

리브 결합을 통하여 직접적으로 결선되도록 하여 종래의 중간 연결 슬리브단

자를 생략함으로써 I형의 절연 밀봉하우징을 제공하는 것을 목적으로 한다

(식별번호 [0017]).
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    ○ 과제해결 수단

      선행발명 1은, 전원을 공급하는 전원공급선과 상기 전원공급선에 연결

되는 전열장치의 결속부를 밀봉하는 밀봉하우징에 있어서, 상기 밀봉하우징

은 상기 전열장치가 삽입 설치되는 전열장치 삽입구와 한 쌍의 상기 전원공

급선이 삽입 설치되는 전원공급선 삽입구가 형성되어 있되, 일정한 두께를 

가지는 사각 형상의 상부 케이스와 하부 케이스가 결합되어 구성되며, 상기 

밀봉하우징의 내부에는 상기 한 쌍의 전원공급선과 상기 전열장치의 결속부

가 수용되는 절연보호공간이 형성되어 있되, 상기 절연보호공간에는 절연물

질이 충전37)되어 있는 밀봉하우징을 개시한다(식별번호 [0021]). 

  또한, 선행발명 1은, 일정 간격으로 배치되는 적어도 2이상의 매설형 전열

장치와 상기 전열장치에 연결되는 전원공급선을 포함하되, 상기 매설형 전열

장치와 상기 전원공급선의 결속부는 상술한 밀봉하우징으로 밀봉되고, 상기 

전열장치는 상기 밀봉하우징의 수평의 양단부에서 전원을 공급받기 위한 전

원공급선과 병렬로 접속되도록 하여 다단의 매설형 전열장치가 이루어지는 

매설형 전열장치의 시설체를 개시한다(식별번호 [0033]).

    ○ 주요도면 

[도 1]

   

[도 9]

 `

37) 갑 제4호증에는 ‘충진’으로 표기되었으나, 이는 ‘충전(充塡)’의 오기로 보이므로, 이 판

결에서는 충전으로 고쳐 기재한다. 이하 이 사건 특허발명이나 선행발명에서 ‘충진’으
로 표기된 부분은 모두 ‘충전’으로 고쳐 기재한다.
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  2) 선행발명 2(갑 제5호증)

     2014. 11. 11. 공고된 대한민국 등록특허공보 10-1453509호에 게재된 

‘전기 난방 발열장치’에 관한 발명으로 주요 내용은 다음과 같다. 

    ○ 기술적 과제

      선행발명 2는, 발열을 증진시킬 수 없고, 접속부측 전선이나 발열봉을 

곡선으로 구부릴 수 없어 특정한 위치에서 설치의 제약을 받는 종래 박스형 

보호커버의 문제점을 해결하기 위하여 전선과 발열케이블 간의 통전 접속부

의 구조를 개선하여 곡선 굽힘이 가능하고, 방열 성능을 높이며, 설치층과의 

견고한 결합력을 확보하고, 습기차단이 이루어지도록 한 전기 난방 발열장치

를 제공하는 것을 목적으로 한다(식별번호 [0005], [0007]).

    ○ 과제해결 수단

      전도성 탄소 발열체(1a)와 이를 감싸는 발열체 절연 외피(1b)로 이루어

진 여러 개의 발열 케이블(1)을 일정한 간격으로 나란히 배열하고 그 양단에 

전원을 입력시키기 위하여 극성이 다른 두 가닥의 전선(2)을 병렬로 연결하

며, 상기 전선(2)과 발열케이블(1)들의 각 연결부위에 금속 나사못(3)을 체결

하여 전선(2)의 도체와 발열케이블(1)의 탄소 발열체(1a)가 통전되게 한 전기 

난방 발열장치에 있어서, 상기 금속 나사못(3)이 체결된 접속부위에 합성수

지 또는 합성고무로 사출 성형된 T자형의 접속부 절연커버(10)가 구비되고, 

상기 접속부 절연커버(10)는 방열과 표면적의 확대를 유도함과 동시에 굽힘 

유연성을 증진시키기 위해 표면에 일정한 피치를 두고 환형의 주름골(11)을 

가지며, 상기 접속부 절연커버(10)에는 표면에 함몰된 결착홈(12)이 더 분포

되어 있거나 표면에 돌출된 결착돌기(13)가 더 분포되어 있고, 상기 주름골

(11)은 나선을 따라 형성되어 있고, 접속부 절연커버(10)의 각 분기 단부가 

테이퍼 형성되어 있으며, 그 테이퍼 나선골 부분에 조임링(30)이 나사 결합

되어 있고, 상기 접속부 절연커버(10)의 내면과 도체 절연외피(2b)의 사이에 

습기 차단을 위해 불소고무 또는 실리콘고무로 제작된 방수링(20)이 더 개재

되어 있는 것을 특징으로 한다(식별번호 [0008]~[0016]). 
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    ○ 주요도면 

[도 2]
[도 1]

  3) 선행발명 3-1(갑 제6-1호증)

     2013. 11. 11. 공개된 대한민국 공개특허공보 10-2013-0122864호에 

게재된 ‘전열 난방 파이프의 제조방법’에 관한 발명으로 주요 내용은 다음과 

같다. 

    ○ 기술적 과제

      선행발명 3-1은 파이프 내부의 열선을 지지함으로써 절연물 충전(充
塡)시 열선의 정열상태를 유지하고, 절연물 충전작업을 용이하게 하며, 파이

프 단부에 실리콘 마개를 삽입하여 축관 과정 중에 절연물의 누출을 방지하

고, 파이프에 내장되는 열선을 U자형으로 배설함으로써 전자파의 위해성을 

감소시킴을 목적으로 한다(식별번호 [0011]~[0014]).

    ○ 과제해결 수단

      파이프(10)를 준비하는 단계, U자형 열선(20)을 제1 절연성형체(30), 

제2 절연성형체(31)의 관통구멍(33)에 순차적으로 삽입하여 파이프 내장체를 

준비하는 단계, 상기 파이프 내장체를 파이프(10)에 삽입하는 단계, 상기 파

이프(10) 일측 단부에 실리콘 마개(40)를 삽입하는 단계, 상기 파이프(10) 내

부에 절연물(60)을 충전하는 단계, 상기 파이프(10)의 타측 단부에 단자부

(70)를 삽입하는 단계, 상기 파이프(10)에 파이프 내장체의 삽입, 실리콘 마

개(40)의 삽입, 절연물(60) 충전, 단자부(70) 삽입이 이루어진 후에 축관 롤

러38)에 의해 파이프(10)를 축관하는 단계, 상기 축관된 파이프(10)의 단부에 
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덮개(50)를 압착고정하는 단계;로 이루어지는 것을 특징으로 한다(식별번호 

[0015]). 

    ○ 주요도면

[도 1]

  4) 선행발명 3-2(갑 제6-2호증)

     2014. 3. 28. 공고된 대한민국 등록특허공보 10-1379428호에 게재된 

‘전기온돌용 히터 조립체’에 관한 발명으로 주요 내용은 다음과 같다. 

    ○ 기술적 과제

      선행발명 3-2는 원형 단면으로 제작된 파이프를 이용한 히터 조립체

의 문제점을 근본적으로 해결하기 위한 전기온돌용 히터 조립체를 제공하는 

것과 발열면적이 넓고 열전도가 우수하기 때문에 히터 조립체와 히터 조립체 

사이의 간격을 넓게 설치하여 작업성이 향상되고, 히터 조립체를 바닥에 매

설할 때 모르타르의 사용량을 줄여 비용을 절감할 수 있는 전기온돌용 히터 

조립체를 제공하는 것을 목적으로 한다.(식별번호 [0007], [0008]).

    ○ 과제해결 수단

      선행발명 3-2는 모서리가 둥근 납작관 형태의 단면을 갖는 중공 형상

의 파이프(110)와, 파이프의 내부에 삽입되도록 한 쌍의 자유단이 간격을 두

고 동일방향을 향하도록 절곡되고 절곡된 부위에 고정부재(121)가 설치된 길

이가 긴 코일스프링 형상의 열선(120)과, 파이프(110)와 열선(120)이 절연되

도록 파이프의 내부에 충전된 절연물(130)과, 열선(120)의 자유단이 각각 파

38) 갑 제6-1호증에는 ‘축관로울러’로 기재되었으나, 외래어표기법상 ‘축관 롤러’가 맞는 

표기이므로 이 판결에서는 ‘축관 롤러’로 고쳐 기재한다.
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이프(110)의 외부로 노출되도록 파이프(110)의 타단에 설치된 패킹을 포함한

다. 그리고 열선의 자유단에 각각 연결되고, 서로 이웃하게 4개 배치된 전선

(161)과 전선 사이로 상부와 하부에서 각각 고온으로 가열된 핫 에어를 분사

하여, 전선과 전선 사이로 마주보는 피복의 외주면 일부를 용융시키고, 상부

와 하부에서 전선들을 압착시켜 융착된 융착부(162)가 형성된 전선유닛(160)

과, 파이프의 일단과 파이프의 타단 및 전선유닛의 융착부 사이에 설치된 마

감부재를 포함하는 전기온돌용 히터 조립체(100)를 개시한다. 상부 마감부재

(170)는 전선유닛(160)의 융착부(162)와 커넥터(163)와 패킹(150) 및 파이프

(110)의 외부로 노출된 열선(120)의 자유단을 밀봉하기 위해 완전히 감싸면서 

설치된다.(식별번호 [0010], [0020]~[0026]).

    ○ 주요도면 

[도 1]

  

[도 3]

  5) 선행발명 4(갑 제7호증)

     2009. 4. 30. 공개된 일본국 공개특허공보 특개2009-92291호에 게재

된 ‘글로우 플러그 및 그 제조방법’에 관한 발명으로 주요 내용은 다음과 같다. 

    ○ 기술적 과제

      선행발명 4는 시스 튜브 내에 충전되는 절연 분말의 밀봉을 확실하게 

수행할 수 있는 글로우 플러그 및 그 제조 방법을 제공하는 것을 목적으로 

한다(식별번호 [0005]).

    ○ 과제해결 수단

      선행발명 4의 글로우 플러그는 시스 튜브(21)의 후단부(26)의 내주 측
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에 끼워 넣어진 상태에서 적어도 시스 튜브(21)의 후단부(26)가 자신을 향해

서 축경됨으로써, 시스 튜브(21)의 내부에 발열 저항체 및 절연 분말을 밀봉

하는 밀봉 부재(80)를 가지며, 글로우 플러그(100)로의 조립 전 상태의 밀봉 

부재(80)는 도 3에 나타난 바와 같이, 조립시에 글로우 플러그(100)의 축선 

O방향으로 따르게 해지는 축선 P방향으로 관통하는 삽통공(81)이 형성된 원

통형을 이룬다. 밀봉 부재(80)의 외주면 상에는 지름 방향 외측으로 향하여 

팽출하는 대경부(85)가 형성되어 있고 그 대경부(85)보다 소경의 소경부(90)

와 함께 밀봉 부재(80)의 외주면상에서 요철 형상을 형성하고 있다. 밀봉 부

재(80)의 삽통공(81)에 중축(30)을 삽통시킨 상태에서 밀봉 부재(80)의 대경

부(85)의 외경을 B, 소경부(90)의 외경을 C로 한다. 또한 축경하기 전의 시

스 튜브(21) 후단부(26)의 내경을 A로 한다. 이 때, C＜A＜B를 채운다. 즉 

소경부(90)의 외경 C는 시스 튜브(21)의 내경 A보다 작아, 밀봉 부재(80)를 

시스 튜브(21) 내에 끼워 넣을 때의 양자의 접촉 저항이 감소하여 끼워 넣기

를 용이하게 수행할 수 있다. 도 17에 나타내는 밀봉 부재(780)와 같이 대경

부(785)가 밀봉 부재(780)의 둘레 방향으로 연속해서 연결된 것이 아니어도 

좋다. 무엇보다 대경부(785)는 끼워 넣기 공정에 있어서 시스 튜브(21)의 내

주면(27)에 부착할 수 있는 마그네시아 분말(22)의 긁어 잡기를 확실하게 수

행할 수 있는 것이 바람직하다. 또한 축경 공정에 있어서 시스 튜브(21) 내

에서 압출되는 마그네시아 분말(22)이 적어도 내주면(27)과 후단 소경부

(792) 사이에는 도달하지 않도록 막을 수 있는 것이 바람직하다(식별번호 

[0006], [0027], [0030], [0046]).

    ○ 주요도면 

         

[도 3]

    

[도 17]
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[도 5]  6) 선행발명 5(갑 제8호증)

     선행발명 5는 이 사건 특허발명의 출원일 이전

인 2013. 5. 3. ‘대원에너지’라는 회사의 네이버 블

로그 사이트39)에 게재된 아산경찰교육원 신축공사 

현장의 ‘전기온돌’ 설치 사진들로서, 밀봉하우징과 

전선을 바닥에 고정시키는 기술이 나타나 있다.

[갑 제8호증의 3면 하단 사진 일부]

   

[갑 제8호증의 4면 상단 사진 일부]

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 8호증의 각 기재 및 영상(가지

번호 포함), 변론 전체의 취지

39) 인터넷 블로그 주소는 ‘http://blog.naver.com/PostPrint.nhn?blogId=daeone33&logNo= 

110167381882이다.
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2. 이 사건 심결의 위법 여부40)

 가. 당사자의 주장과 이 사건의 쟁점

  1) 원고 주장의 요지

    이 사건 제2항 정정발명은 선행발명 1과 선행발명 3-1, 3-2 및 선행발

명 5 내지 주지관용기술의 결합에 의하여, 이 사건 제7, 8항 정정발명은 위

와 같은 선행기술들과 선행발명 4의 결합에 의하여 각각 진보성이 부정된다. 

이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

  2) 피고 주장의 요지

     이 사건 제2항 정정발명의 기술적 특징은 종래 전열장치 시설체에서 볼 

수 없는 측면에 물결 형태로 다수 형성된 고정핀용 홈과 전원공급선이 상기 

밀봉하우징의 상부로 인입되어, 상기 밀봉하우징이 상기 전원공급선의 간섭 

없이 4방향에서 서로 밀착되어 적치가 가능하도록 한 것인데, 선행발명 1에

는 이러한 기술적 특징이 전혀 나타나 있지도 아니하고 그에 대한 어떤 동기

나 암시도 제공하지 아니한다. 

  또한, 이 사건 제2항 정정발명의 ‘밀봉하우징’은 매설한 전열장치의 전선을 

다른 전열장치와 연결하는 기능을 하는 것으로, 선행발명 3-1, 3-2의 단자

부와는 다른 구성이다. 선행발명 3, 4는 밀봉하우징에 관한 것이 아니라 밀

봉하우징 내부의 ‘관체’ 등에 관한 것이다.

  한편 선행발명 4는 글로우 플러그의 직경 단계가 이 사건 제7, 8항 정정발

명과 다를 뿐만 아니라 이 사건 제7, 8항 정정발명의 ‘돌기링의 크기에 대한 

한정사항’에 대해서도 전혀 언급이 없다.

  따라서 이 사건 제2, 7, 8항 정정발명은 원고가 제시한 선행발명들에 의하

여 진보성이 부정되지 아니한다. 같은 취지의 이 사건 심결은 적법하다.

40) 이 사건 정정청구는 이 사건 제2, 7, 8항 발명의 청구범위를 정정하고, 이 사건 제3 

내지 6항 발명을 삭제하는 것으로서 이 사건 제1항 발명과는 관련이 없으므로, 이 사

건 제1항 발명의 특허 무효 여부는 이 사건 정정청구와 별개로 확정될 수 있다. 따라

서 이 사건 심결 중 이 사건 제1항 발명에 대한 특허를 무효로 한 부분은 그에 대해

서 특허권자인 피고가 심결취소의 소를 제기하지 아니한 이상 그대로 확정되었으므

로, 이 사건 심결 중 이 사건 제1항 발명에 대한 부분은 이 사건 소의 심리범위에 포

함되지 아니한다. 
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이 사건 제2항 정정발명 선행발명 1(갑 제4호증)

[구성요소 1-1] 시즈히터 매설형 전열장치(100)

[구성요소 1-2] 상기 시즈히터에 연결되는 

전원공급선을 포함하되

매설형 전열장치(100)에 연결되는 전원

공급선(110)

[구성요소 1-3] 상기 시즈히터와 상기 전

원공급선의 결속부는 밀봉하우징으로 밀봉

되고

매설형 전열장치(100)와 전원공급선

(110)의 결속부는 밀봉하우징(200)으로 

밀봉되고

[구성요소 1-4] 상기 밀봉하우징의 측면에

서는 고정핀용 홈이 형성되어 상기 고정핀

용 홈에 끼워지는 고정핀이 바닥에 고정됨

으로써 상기 밀봉하우징이 고정되는 것

대응구성요소 없음

[구성요소 2-1] 상기 고정핀용 홈은 상기 

밀봉하우징의 측면에 물결 형태로 다수 형성
대응구성요소 없음

[구성요소 2-2] 상기 시즈히터는 관체
전열장치(100)는 일정한 길이를 가지는 

관체(150)

[구성요소 2-3] 상기 관체 내부에 배치되

는 발열선
관체(150) 내부에 배치되는 발열선(170)

[구성요소 2-4] 상기 관체 내부를 밀봉하

는 패킹
관체(150) 내부를 밀봉하는 패킹(160)

  3) 이 사건의 쟁점

     원고가 이 사건 심결 중 이 사건 정정청구를 인정한 부분에 대해서는 

다투지 아니하고, 달리 위 부분이 위법하다고 볼 만한 사정도 보이지 아니하

므로, 이하에서는 이 사건 제2, 7, 8항 정정발명의 진보성 부정 여부에 대해

서만 살펴본다.

 나. 이 사건 제2항 정정발명의 진보성 부정 여부

  1) 이 사건 제2항 정정발명과 선행발명 1의 구성 대비

   이 사건 제2항 정정발명의 각 구성요소와 선행발명 1의 대응구성요소는 

아래 대비표와 같다.
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[구성요소 2-5] 상기 관체와 상기 패킹으

로 이루어지는 상기 관체 내부 공간에 채

워진 전열재를 포함

관체(50)와 패킹(160)으로 이루어지는 

관체(150) 내부 공간에 채워진 전열재

(180)를 포함

[구성요소 2-6] 상기 전원공급선은 상기 

밀봉하우징의 상부로 인입되어, 상기 밀봉

하우징이 상기 전원공급선의 간섭 없이 4

방향에서 서로 밀착되어 적치가 가능한 것

전원공급선(110)이 수평으로 밀봉하우징

의 양 단부에서 삽입되고 이와 수직방향

으로 전열장치(100)가 삽입

  2) 공통점과 차이점

   가) 구성요소 1-1 내지 1-3 

     이 사건 제2항 정정발명과 선행발명 1은 모두 시즈히터(전열장치)와 그

에 연결되는 전원공급선을 포함하고, 시즈히터(전열장치)와 전원공급선의 결

속부가 밀봉하우징으로 밀봉된다는 점에서 동일하다.

   나) 구성요소 1-4

     선행발명 1에는 이 사건 제2항 정정발명 구성요소 1-4에 대응하는 구

성요소가 명시적으로 나타나 있지 아니하다.

  그러나 선행발명 5에는 고정핀이 T형 밀봉하우징과 그 측면 돌출부 사이

로 결합된 채 바닥에 고정됨으로써 T형 밀봉하우징을 고정하는 기술이 나타

나 있는 점(갑 제8호증 3, 4면 사진), 갑 제8, 9호증의 각 기재와 영상에 의

하면 고정부재와 피고정부재를 결합할 때 결합의 안정성을 높이기 위해 피고

정부재에 홈을 형성하는 것은 이 사건 특허발명이 속하는 기술 분야에서 통

상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 쉽게 채택할 수 있는 

주지관용기술인 것으로 보이는 점, 이 사건 특허발명 및 선행발명 1, 5의 기

술 분야가 동일한 점 등을 고려하면 구성요소 1-4는 통상의 기술자가 선행

발명 1에서 선행발명 5 내지 주지관용기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있다

고 봄이 타당하다.

   다) 구성요소 2-1

     선행발명 1에는 구성요소 2-1에 대응하는 구성요소가 나타나 있지 아

니하다는 점에서 이 사건 제2항 정정발명과 선행발명 1은 차이(이하 ‘차이점 
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1’이라 한다)가 있다. 

   라) 구성요소 2-2 내지 2-5 

     이 사건 제2항 정정발명과 선행발명 1은 모두 시즈히터(전열장치)는 관

체, 관체 내부에 배치되는 발열선, 관체 내부를 밀봉하는 패킹, 관체와 패킹

으로 이루어지는 관체 내부 공간에 채워진 전열재를 포함한다는 점에서 동일

하다.

   마) 구성요소 2-6

     이 사건 제2항 정정발명과 선행발명 1은 모두 전원공급선이 밀봉하우징

에 인입(삽입)된다는 점에서 동일하다. 그러나 이 사건 제2항 정정발명은 전

원공급선이 밀봉하우징의 상부로 인입되는 반면 선행발명 1은 밀봉하우징의 

양 단부에서 삽입되고, 이와 같은 전원공급선의 인입(삽입) 방향의 차이로 

인하여 선행발명 1은 이 사건 제2항 정정발명과 달리 밀봉하우징을 전원공급

선의 간섭 없이 4방향에서 서로 밀착하여 적치할 수 없다(이하 ‘차이점 2’라 

한다).

  3) 차이점에 대한 검토

   가) 차이점 1에 대한 검토

     앞서 본 바와 같이 선행발명 5에 고정핀을 T형 밀봉하우징의 측면 돌

출부 사이 공간을 통하여 T형 밀봉하우징에 결합한 채 바닥에 고정시킴으로

써 T형 밀봉하우징을 고정하는 기술이 나타나 있고, 더 나아가 T형 밀봉하

우징의 측면에 여러 개의 돌출부가 형성되고 고정핀이 각각 다른 돌출부 사

이로 T형 밀봉하우징과 결합하는 것도 나타나 있다(갑 제8호증 3, 4면 사

진). 여기서 T형 밀봉하우징의 측면에 여러 개의 돌출부가 형성하여 그 돌출

부 사이로 고정핀이 T형 밀봉하우징과 결합할 수 있게 하는 것은 구성요소 

2-1에서 밀봉하우스 측면에 고정핀이 결합되는 홈이 다수 형성되는 것과 실

질적으로 동일하다.

  또한, 구성요소 2-1에서는 고정핀용 홈이 물결 형태로 다수 형성된다고 한

정하였는데, 물결 형태는 다수의 돌출부 또는 다수의 오목부가 형성된 형태

이고, 앞서 본 바와 같이 고정부재와 피고정부재를 결합할 때 결합의 안정성

을 높이기 위해 피고정부재에 홈을 형성하는 것은 주지관용기술이므로, 통상
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시즈히터가 일반적으로 사용되는 매설형 전열장치는 학교, 주택, 공장, 노면이나 공

항 활주로면 등에 설치되어 바닥을 따뜻하게 하는 역할을 하게 되며, 상기 매설형 

전열장치를 노면이나 공항 활주로면에 설치하는 것은 겨울에 눈이 내릴 때 노면에 

눈이 쌓이지 않도록 하는 동시에 노면에 빗물이나 눈이 녹아내린 물이 얼지 않도록 

하여 빙판이 형성되지 않도록 하여 사고를 예방하기 위한 것이기도 하다(식별번호 

[0006]).

… 본원발명과 같은 시즈히터가 적용된 전열관을 이용한 매설형 전열장치는 누전 

등의 문제점을 배제하기 위하여 밀봉캡 및 전원선 사이와, 밀봉캡 및 발열봉 사이의 

결선부위의 밀봉성이 매우 중요하다. …(식별번호 [0007])

상술한 과제를 해결하기 위하여 본원발명은 상술한 시즈히터가 적어도 2개 이상 간

의 기술자로서는 선행발명 5에 나타난 복수의 돌출부 구성으로부터 구성요소 

2-1의 물결형태의 고정핀용 홈 구성을 쉽게 도출할 수 있을 것으로 보이며, 

그 작용효과 역시 선행발명 5에 나타난 복수의 돌출부 구성과 크게 다르지 

아니할 것으로 보인다.

  이러한 점들을 종합하여 보면, 구성요소 2-1은 차이점 1에도 불구하고 통

상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 5를 결합하여 쉽게 도출할 수 있다고 

봄이 타당하다.

   나) 차이점 2에 대한 검토

     갑 제1, 4 내지 9호증의 각 기재 및 영상(가지번호 포함)에 의하여 인

정되는 다음의 각 사정을 종합하여 보면, 구성요소 2-6은 차이점 1에도 불

구하고 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 3-2를 결합하여 쉽게 도출

할 수 있다고 봄이 타당하다.

   ① ‘밀봉’은 사전적으로는 ‘단단히 붙여 꼭 봉한다’는 의미로 통상 기체나 

액체가 들어오거나 나가지 못하게 하는 것을 의미하고, ‘하우징’은 기계의 부

품이나 기구를 싸서 보호하는 틀을 의미하는 점에다가 이 사건 특허발명 명

세서(갑 제1호증)의 아래와 같은 기재를 참작하여 보면, 이 사건 제2항 정정

발명에서 ‘밀봉하우징’은 하부가 시즈히터 상부와 결합하고 상부에는 전기공

급선이 인입되며, 시즈히터와 전원공급선의 결속부를 보호하는 케이스로서 

그 내부가 절연 밀봉재인 절연물질로 충전되어 위 결속부를 밀봉함으로써 결

속부의 누전 등을 방지하는 구성을 의미한다고 해석된다. 
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격을 두어 배치되고, 상기 시즈히터에 연결되는 전원공급선을 포함하되, 상기 시즈

히터와 상기 전원공급선의 결속부 밀봉하우징으로 밀봉되고, 상기 전원공급선은 상

기 밀봉하우징의 상부로 인입되고, 상기 시즈히터는 상기 밀봉하우징의 하부로 인입

되어, 상기 밀봉하우징이 상기 전원공급선의 간섭 없이 4방향에서 서로 밀착되어 

적치가 가능하고, 상기 밀봉하우징의 측면에서는 고정핀용 홈이 형성되어 상기 고정

핀용 홈이 끼워져 고정핀이 바닥에 고정됨으로써 상기 밀봉하우징이 고정되는 것을 

특징으로 하는 전열장치 시설체를 제공한다(식별번호 [0023]).

도 2a는 본원발명의 일 실시예에 따른 전열장치와 밀봉하우징이 결합된 입체도이

다. 도 2에 의하면 전원 전력을 공급하는 전원공급선(110)이 수직으로 상기 밀봉하

우징(200)의 상단에 삽입되고 이와 동일한 방향으로 시즈히터(100)가 삽입되는 밀

봉하우징(200)을 통하여 결합된다. 상기 밀봉하우징(200)은 절연물질로 충전되는데, 

본 실시예의 경우 절연물질 주입구(210)를 통하여 내부로 주입된다(식별번호 

[0030]). 

상기 밀봉하우징(200)은 외형적으로 각 모서리가 곡면 처리된 직육면체로 되어 있

다. 단면의 경우 각이 둥근 직사각형상의 구조를 갖는다. 이는 전원공급선의 간섭 

없이 상기 밀봉하우징들을 4방향에서 서로 밀착시켜 거치가 안정적이며, 운반 및 

적치가 용이하고, 외부의 충격 등에 의한 파손에 취약하지 않도록 하기 위함이다. 

밀봉하우징(200)의 상단으로 전원공급선(110)을 연결함으로써 보관 시에 밀봉하우

징 간의 간격을 최소화하여 보관할 수 있기 때문에 보관 시에 부피를 줄일 수 있으

며, 운반도 용이하다. 선행특허발명의 밀봉하우징의 경우 양 측면에서 전원공급선을 

연결함에 따라 시즈히터의 배치 시에 시즈히터 간의 간격조절이 전원공급선에 의하

여 간섭되었지만 밀봉하우징의 상단에 전원공급선을 연결함으로써 시즈히터 간의 

간격조절도 용이하다(식별번호 [0031]).

도 3에 도시된 바와 같이 일정한 두께를 갖는 사각 기둥 형상의 밀봉하우징(200)의 

내부에는 시즈히터(100)와 전원공급선(110)의 결속부(C)를 위치시키고 그 주위로 

절연 밀봉재인 절연물질을 충전하도록 하는 내부의 절연 보호공간(300)을 갖도록 

형성되어 있다(식별번호 [0034]).

전원을 공급하는 전원공급선(110)과 상기 전원공급선에 연결되는 시즈히터(100)의 

결속부(C)를 밀봉하는 밀봉하우징(200)은 상기 시즈히터(100)가 삽입 설치되는 전

열장치 삽입구와 한 쌍의 상기 전원공급선(110)이 삽입 설치되는 전원공급선 삽입

구가 형성되어 있다(식별번호 [0035]).
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   ② 선행발명 1의 명세서에서 그 종래기술로 명시한 대한민국 등록특허공

보 10- 0834434호41)에 기재된 발명은 관체의 양단 부위 및 전원선과 연결

단자의 접속점을 수납하는 ‘보호캡’과 전열장치의 수급측 전원선과 공급측 전

원선의 결선부를 절연시키는 ‘결선부 성형캡’을 포함하는 종래 매설형 전열장

치의 문제점, 즉 위 결선부의 밀봉재 충전상태 및 고화상태를 확인하기 어렵

다는 문제점을 해결하기 위하여 T형 밀봉하우징이라는 구성을 채택한 것이

고, 선행발명 1은 이러한 T형 밀봉하우징에서 발생하는 문제점을 개선하기 

위한 것으로 I형 밀봉하우징을 채용하면서 밀봉하우징의 양 측면으로 전원공

급선이 인입되는 구성을 취한 것이다(갑 제4호증, 식별번호 [0017]).

   이 사건 제2항 정정발명은, 선행발명 1에서 밀봉하우징의 양 측면으로 전

원공급선을 인입함에 따라 시즈히터 간 간격 조절이 어려웠던 문제점을 해결

하고 보관 시 부피를 줄이기 위하여 전원공급선의 인입 방향을 밀봉하우징의 

상부로 변경함으로써(갑 제1호증, 식별번호 [0003], [0015] 참조) 시즈히터 

간 간격 조절을 용이하게 하고, 전원공급선의 간섭 없이 4방향에서 서로 밀

착하여 적치할 수 있게 한 것이다(갑 제1호증, 식별번호 [0023]). 그런데 아

래에서 보는 바와 같이 선행발명 3-1, 3-2도 전원공급선을 단자부 또는 상

부 마감부재의 상단에서 인입하므로, 선행발명 3-1, 3-2도 이 사건 제2항 

정정발명의 이러한 작용효과가 있다는 것은 자명하다. 즉, 이 사건 제2항 정

정발명의 위와 같은 작용효과는 T형 밀봉하우징 내지 선행발명 1과 같이 I형 

밀봉하우징의 양 측면으로 전원공급선이 인입되는 구성과 대비하였을 때만 

기술적 의의가 인정되고, 선행발명 3-1, 3-2과 대비하여서는 기술적 의의가 

인정되기 어렵다. 

   ③ 선행발명 3-2(갑 제6호증의 2)에서 상부 마감부재(170)는 전선유닛

(160)의 융착부(162)와 커넥터(163)와 패킹(150) 및 파이프(110)의 외부로 노

출된 열선(120)의 자유단을 밀봉하기 위해 완전히 감싸면서 설치되는 것으로 

히터 조립체(100)의 파이프(110) 내부로 수분이 침투하는 것을 방지하고 누전

사고를 미연에 차단하는 기능을 수행하며(식별번호 [0026] 참조), 우측 도면 

2에서 보는 바와 같이 전선유닛(160)들이 상부 마감부재 상단을 통해 인입된다.

41) 원고가 당심 변론종결 후인 2017. 12. 1. 참고자료 2로 제출하였다.
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[도면 2]  또한, 선행발명 3-2에서도 상부 마감부재(170)를 설

치하기 이전에 전선유닛(160)이 연결된 열선(120)과 패

킹(150)이 설치된 파이프(110)의 단부에 절연액을 도포

해서 기밀성을 확보하는 것이 바람직하다고 한 점(식별

번호 [0026]) 및 전선유닛과 열선의 연결부를 절연재로 

밀봉하여 누전을 방지하여야 하는 점은 통상의 기술자

가 달성하여야 하는 당연한 과제인 점, 선행발명 1에 

밀봉하우징 내부에 절연물질을 충전하는 구성이 이미 

나타나 있는 점 등을 종합하여 보면, 위와 같이 절연액

을 도포하여 전선유닛과 열선의 연결부를 밀봉하는 구

성과 상부 마감부재 내부를 절연물질로 충전하여 전선

유닛과 열선의 연결부를 밀봉하는 구성은 통상의 기술자가 필요에 따라 적절

하게 선택할 수 있는 설계사항에 불과한 것으로 보인다.

  이에 대하여 피고는 선행발명 3-2는 시즈히터에 관한 발명이고 밀봉하우

징에 관한 발명이 아니라고 주장하나, 위에서 본 바와 같이 선행발명 3-2의 

상부 마감부재는 이 사건 제2항 정정발명의 밀봉하우징과 마찬가지로 파이프

(10) 상부에서 전선유닛과 열선의 연결부를 밀봉하는 구성이므로, 피고의 위 

주장은 받아들일 수 없다.

   ④ 더욱이 선행발명 3-1(갑 제6호증의 1)에도 아래 도면 2에서 보는 바와 

같이 파이프(10, 이 사건 특허발명 및 선행발명 1의 관체에 해당한다)의 일측 

단부를 밀봉하고, 열선(20)에 전류를 인가하는 단자가 연결되는 단자부(70)

의 상부로 전원공급선이 인입되는 구성이 나타나 있다.

  [도면 2] 

   ⑤ 선행발명 1의 밀봉하우징 구조를 이 사건 제2항 정정발명의 밀봉하우

징과 같이 전원공급선이 상부로 인입되도록 변경하는 데 기술적으로 어려움

이 있다거나 그러한 변경이 선행발명 1이 목표하는 기술적 과제의 해결에 장
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이 사건 제7항 정정발명 선행발명 4(갑 제7호증)

[구성요소 7-1] 제2항에 있어서, 상기 패

킹은 축관 공정 전 상기 관체에 상기 패킹

을 강제 끼움하여 상기 패킹이 상기 관체 

내부에 고정될 수 있도록 하는 고정부가 

형성되되, 상기 고정부는 축관 전 관체의 

내부지름보다도 커 관체 내부에 삽입할 시

에 눌려 압착되어 탄성력이 작용하여 상기 

관체 내부에 밀착 고정되며

대응구성 없음

애가 된다고 보기 어려우며, 선행발명 1이 위와 같은 변경을 배제한다고 볼

만한 근거도 없다. 

  또한, 선행발명 3-1의 단자부나 선행발명 3-2의 상부 마감부재(170)의 구

조를 이 사건 제2항 정정발명의 밀봉하우징과 같은 구조로 변경한다고 하여 

선행발명 3-1, 3-2가 목표하는 기술적 과제를 해결하는 데 장애가 된다거나, 

선행발명 3-1, 3-2에 위와 같은 변경을 배제한다고 볼만한 근거도 없다.   

  4) 검토 결과 정리

     이상에서 본 바와 같이, 이 사건 제2항 정정발명의 구성요소 1-1 내지 

1-3 및 2-2 내지 2-5는 선행발명 1의 각 대응구성요소와 동일하고, 구성요

소 1-4 및 2-1은 선행발명 1에 선행발명 5를 결합하여, 구성요소 2-6은 선

행발명 1에 선행발명 3-1을 결합하여 각각 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 

있으며, 그 작용효과 역시 통상의 기술자가 예측할 수 있는 범위 내의 것이

므로, 이 사건 제2항 정정발명은 선행발명 1과 선행발명 3-1, 5의 결합에 의

하여 진보성이 부정된다.

 다. 이 사건 제7항 정정발명의 진보성 부정 여부

  1) 이 사건 제7항 정정발명과 선행발명 4의 구성 대비

     이 사건 제7항 정정발명에서 부가된 구성요소와 그에 대응하는 선행발

명 4의 대응구성요소는 아래 대비표와 같다.
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[구성요소 7-2] 상기 고정부에 공기배출

구멍이 형성되어 있고
대응구성 없음

[구성요소 7-3] 상기 패킹은 몸체와 상기 

몸체의 외주에는 돌출되어 띠를 이루는 돌

기링을 포함하되, 상기 돌기링의 외주 지

름은 상기 몸체의 지름보다 크고, 상기 축

관 공정 전 상기 관체의 내측면 지름보다 

작으며, 상기 축관 공정 후 상기 관체의 

내부 지름보다는 커, 상기 돌기링은 상기 

패킹이 상기 관체에 삽입된 후 상기 축관 

공정 시에는 상기 관체 내부의 공기를 밖

으로 배출시키지만, 상기 축관 공정이 마

무리된 후에는 상기 관체의 내벽에 밀착되

어 압축됨으로써 상기 관체를 밀봉하게 되

는 것

밀봉 부재(80)의 외주면 상에는 지름 

방향 외측으로 향하여 팽출하는 대경

부(85)가 형성되고, 그 대경부(85)보다 

소경의 소경부(90)와 함께 밀봉 부재

(80)의 외주면상에서 요철 형상을 형

성하고 있다([0027]).

밀봉 부재(80)의 대경부(85)의 외경을 

B, 소경부(90)의 외경을 C로 한다. 또

한 축경하기 전의 시스 튜브(21) 후단

부(26)의 내경을 A로 한다. 이 때, C

＜A＜B를 채운다. 즉 소경부(90)의 외

경 C는 시스 튜브(21)의 내경 A보다 

작고 밀봉 부재(80)를 시스 튜브(21) 

내에 끼워 넣을 때의 양자의 접촉 저

항이 감소해, 끼워 넣기를 용이하게 수

행할 수 있다([0030]).

[도 6] 

[도 16]

[도 17]
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[도 10] [도 5]

 2) 검토

   가) 이 사건 제7항 정정발명의 패킹과 선행발명 4의 밀봉 부재는 모두 관

체(시스 튜브)를 밀봉하는 부재라는 점에서 공통되나, 다음과 같은 점에서 

구조가 다르고 그로 인한 작용효과도 상이하므로, 통상의 기술자가 선행발명 

4의 밀봉 부재로부터 이 사건 제7항 정정발명의 ‘패킹’을 쉽게 도출할 수 있

다고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 제7항 정정발명은 선행발명 1, 3-1, 5 

및 4의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다.

     ① 이 사건 제7항 정정발명은 시즈히터의 관체에 삽입되는 패킹으로 인

하여 축관 공정에서 관체 내부를 채우고 있는 복합 메시 구조의 산화마그네

슘 입자 사이의 공기가 밖으로 빠져 나오지 못하여 발생하는 문제점을 해결

하기 위하여(갑 제1호증, 식별번호 [0008]~[0010]), 패킹의 구조와 형상을 

패킹이 ‘고정부’, ‘몸체’ 및 몸체 외주에 형성된 ‘돌출부’로 구성되되, 고정부

는 축관 전 관체의 내부지름보다 크고 ‘공기배출구멍’이 형성되며, 돌기링은 

그 외주 지름이 몸체의 지름보다 크고, 축관 공정 전 관체의 내측면 지름보

다 작으며, 축관 공정 후 관체의 내부 지름보다는 큰 것으로 한정한 것이다. 

이러한 구성을 통하여 이 사건 제7항 정정발명은 축관 공정 시에는 관체 내

부의 공기를 밖으로 효율적으로 배출시키지만, 축관 공정이 마무리된 후에는 

돌기링이 관체의 내벽에 밀착됨으로써 관체를 밀봉하는 작용효과를 나타낸
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【0004】그렇지만 시스 튜브 내에 충전되는 마그네시아 분말의 양이 많거나 스웨이

징43) 가공을 할 때 발생하는 진동 등의 영향을 받거나 하면, 마그네시아 분말이 시

스 튜브의 내주면과 밀봉 부재의 외주면 사이로 들어가 버릴 경우가 있다. 그러면 

그 마그네시아 분말을 타고 외기 중의 수분이 시스 튜브 내에 진입할 경우가 있고, 

발열 코일의 열로 인해 가스가 발생해 버리면, 시스 튜브의 변형이나 발열 코일의 

취약화를 초래할 우려가 있었다.

다. 다만 이 사건 제7항 정정발명의 패킹은 돌기링의 외주 지름이 축관 공정 

전 관체의 내측면 지름보다 작으므로 패킹을 축관에 삽입하는 과정에서 축관 

내측면에 부착된 산화마그네슘 입자를 긁어 축관 내로 밀어 넣는 역할을 수

행하기는 어렵다.

     ② 반면 위에서 본 바와 같이 선행발명 4의 밀봉 부재는 이 사건 제7항 

정정발명의 패킹의 ‘고정부’ 및 고정부에 형성되는 ‘공기배출구멍’에 해당하는 

대응구성요소가 없고42), 대경부의 외경(B), 소경부의 외경(C) 및 축경하기 

전 시스 튜브 후단부의 내경(A)의 상대적 크기(C<A<B)가 이 사건 제7항 정

정발명의 패킹에서 돌기링의 외주 지름(b), 몸체의 지름(c) 및 축관 공정 전 

관체의 내측면 지름(a)의 상대적 크기(c<b<a)와 다르다. 

   또한, 갑 제7호증의 아래와 같은 기재에 비추어 보면, 선행발명 4는 시스 

튜브 내에 충전되는 마그네시아 분말의 밀봉을 확실하게 하기 위하여 밀봉 

부재에 대경부와 소경부를 형성함으로써 대경부가 시스 튜브 내의 마그네시

아 분말을 밀봉하는 한편 시스 튜브에 삽입하는 과정에서 시스 튜브의 내주

면에 부착된 마그네시아 분말을 긁어서 시스 튜브 내로 밀어 넣는 역할을 수

행하도록 한 것이고, 이 사건 제7항 정정발명과 같이 ‘축관 공정 시 관체 내

부의 공기 배출’하여야 한다는 점에 대한 인식이 없다. 

42) 선행발명 4의 밀봉 부재(80)의 대경부(85)를 이 사건 제7항 정정발명의 패킹의 ‘고정

부’에 대응하는 구성으로 본다면, 선행발명 4의 밀봉 부재에는 이 사건 제7항 정정발

명의 패킹의 ‘돌기링’에 대응하는 구성요소가 없게 된다.

43) 스웨이징(swaging)은 압축 가공의 일종으로 선, 관 등을 공구 사이에서 압축 성형하

는 것이다.
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【0005】본 발명은 상기 문제점을 해결하기 위해 된 것이며 시스 튜브 내에 충전되

는 절연 분말의 밀봉을 확실하게 수행할 수 있는 글로우 플러그 및 그 제조 방법을 

제공하는 것을 목적으로 한다.

【0032】한편, 밀봉 부재(80)의 소경부(90)와 시스 튜브(21)의 내주면(27) 사이에 

간극이 발생하게 되나, 대경부(85)의 외경 B가 시스 튜브(21)의 내경 A보다 크다. 

이 때문에 밀봉 부재(80)를 시스 튜브(21) 내에 끼워 넣을 때, 대경부(85)를 시스 

튜브(21)의 내주면(27)에 확실하게 맞닿게 해 밀봉 부재(80)와 시스 튜브(21)의 내

주면(27)과의 간극을 없앨 수 있다. 즉, 밀봉 부재(80)를 시스 튜브(21) 내에 끼워 

넣는 과정에서 발생하는 진동과의 영향에 의해 소경부(90) 중의 선단 소경부(91)와 

시스 튜브(21)의 내주면(27) 사이에 마그네시아 분말(22)이 들어간 경우에도 내주면

(27)에 밀착하는 대경부(85)가 마그네시아 분말(22)의 유동 가능한 범위를 제한하기 

때문에, 마그네시아 분말(22)이 후단 소경부(92) 측으로 달하지 않는다. 또한, 시스 

튜브(21)의 내주면(27)에 마그네시아 분말(22)이 부착된 경우에도 밀봉 부재(80)를 

시스 튜브(21) 내에 끼워 넣을 때, 대경부(85)로 내주면(27)에서 긁어낼 수 있다. 따

라서 선단 소경부(91)에서 후단 소경부(92)에 걸쳐 연속적으로 밀봉 부재(80)와 시

스 튜브(21)의 내주면(27) 사이에 마그네시아 분말(22)이 개재하는 것을 방지할 수 

있다.

【0034】이와 같이 밀봉 부재(80)의 대경부(85)나 소경부(90)의 크기 관계를 규정

한 것으로 다음에 나타내는 제조 방법에 따라 글로우 플러그(100)를 제작함으로써, 

시스 튜브(21) 내에 충전되는 마그네시아 분말(22)을 확실하게 밀봉할 수 있다. 

【0046】또한, 도 17에 나타내는 밀봉 부재(780)와 같이 대경부(785)가 밀봉 부재

(780)의 둘레방향으로 연속해서 연결된 것이 아니어도 좋다. 무엇보다 대경부(785)

는 끼워 넣기 공정에 있어서 시스 튜브(21)의 내주면(27)에 부착할 수 있는 마그네

시아 분말(22)의 긁어 잡기를 확실하게 수행할 수 있는 것이 바람직하다. 또한 축경 

공정에 있어서 시스 튜브(21) 내에서 압출되는 마그네시아 분말(22)이 적어도 내주

면(27)과 후단 소경부(792) 사이에는 도달하지 않도록 막을 수 있는 것이 바람직

하다.

   나) 이에 대하여 원고는 선행발명 4의 밀봉 부재도 축경 공정 시에 시스 

튜브 내의 공기를 배출하는 기능을 수행할 수 있으므로 통상의 기술자가 선
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행발명 4의 밀봉 부재로부터 이 사건 제7항 정정발명의 ‘패킹’을 쉽게 도출

할 수 있다고 주장한다.

  그러나 원고 주장과 같이 선행발명 4의 밀봉 부재도 축경 공정 시에 시스 

튜브 내의 공기를 배출하는 기능을 수행한다고 하더라도, 선행발명 4의 밀봉 

부재는 대경부의 외경이 축경하기 전 시스 튜브 후단부의 내경보다 크므로 

공기 배출이 제한적이다. 반면 이 사건 제7항 정정발명의 ‘패킹’은 몸체에 형

성된 돌기링의 외주 지름이 축관 공정 전 관체의 내측면 지름보다 작고, ‘고
정부’에 ‘공기배출구멍’이 형성되어 있어 축관 공정 시에 관체 내의 공기 배

출이 용이하다.

  더욱이 위에서 본 바와 같이 이 사건 제7항 정정발명의 ‘패킹’은 선행발명 

4의 밀봉 부재와 구조도 다르다.

  따라서 원고 주장과 같이 선행발명 4의 밀봉 부재도 축경 공정 시에 시스 

튜브 내의 공기를 배출하는 기능을 수행한다고 하더라도, 통상의 기술자가 

선행발명 4의 밀봉 부재로부터 이 사건 제7항 정정발명의 ‘패킹’을 쉽게 도

출할 수 있다고 보기는 어려우므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

 라. 이 사건 제8항 정정발명의 진보성 부정 여부

   이 사건 제8항 정정발명은 이 사건 제7항 정정발명의 구성요소와 그 결합

관계를 그대로 포함하면서 구성요소 8-4와 같이 축관 공정에서 관체의 축소 

범위를 관체의 내부 지름이 돌기링의 지름의 크기에 이를 때까지로 한정함으

로써 돌기링 부위까지도 관체 내부에 밀착 고정되게 한다는 한정을 부가한 

것이다.

  그런데 앞서 본 바와 같이 이 사건 제7항 정정발명의 진보성이 부정되지 

아니하므로 이 사건 제8항 정정발명도 진보성이 부정되지 아니한다.

 마. 소결

   이상에서 본 바와 같이, 이 사건 제2항 정정발명은 선행발명 1, 3-1 및 5

의 결합에 의하여 진보성이 부정되므로 그 특허가 무효로 되어야 하고, 이 
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사건 제7, 8항 정정발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 아니하므

로 그 특허가 무효로 할 수 없다.

  이 사건 심결 중 이 사건 제2항 정정발명에 대한 부분은 이와 결론을 달리

하여 위법하다.

3. 심결 취소의 범위

  특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심

판절차에서 함께 심리되므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정청구 

부분은 따로 확정되지 아니하고 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정

된다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결). 

  위에서 본 바와 같이 원고 청구 중 이 사건 심결의 이 사건 제7, 8항 정정

발명에 대한 부분의 취소를 구하는 부분은 이유 없으나, 이 사건 심결의 이 

사건 제2항 정정발명에 관한 부분의 취소를 구하는 부분은 이유 있어 이를 

인용하는 이상, 위 법리에 비추어 이 사건 심결 중 이와 함께 확정되어야 할 

이 사건 정정청구에 관한 부분도 취소를 면할 수 없다. 

  한편 특허무효 여부는 청구항별로 판단하더라도, 특허무효심판절차에서의 

정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여

부를 판단하여야 한다(대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결 등 참조). 

그런데 이 사건 정정청구 중 이 사건 제2항 정정발명에 관한 부분은 직접적

으로는 이 사건 제2항 정정발명을 대상으로 한 것이지만, 이 사건 제7, 8항 

정정발명이 이 사건 제2항 정정발명을 직접 인용하는 종속항인 이상 이 사건 

정정청구는 이 사건 제2, 7, 8항 정정발명에 걸쳐 있는 것이어서, 이 사건 

심결 중 이 사건 제7, 8항 정정발명의 무효 여부에 관한 부분도 따로 확정되

지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 취소되어야 하므로, 결국 

이 사건 심결 중 이 사건 제1항 발명에 관한 부분을 제외한 나머지 부분은 

모두 취소되어야 한다(이 사건 심결 중 이 사건 제1항 발명 부분은 이 사건 

정정청구와 관련이 없고, 위에서 본 바와 같이 특허권자인 피고가 그에 대하

여 심결취소의 소를 제기하지 아니하여 그대로 확정되었으므로, 그 부분까지 

취소할 수는 없다).
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4. 결  론 

  따라서 이 사건 심결 중 이 사건 제1항 발명에 대한 부분을 제외한 나머지 

부분의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 

주문과 같이 판결한다.   

재판장      판사 오영준  _________________________
            판사 권동주  _________________________
            판사 김동규  _________________________
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Ⅳ

1. 2017허4792 권리범위확인(특)

2. 2017허6132 권리범위확인(특)

권리범위확인





- 141 -

특     허     법     원

제    5    부

판         결 

사       건 2017허4792  권리범위확인(특)

원       고 플래닛팔이 주식회사 

서울 도봉구 마들로 859-19, 117동 1105호(도봉동, 

도봉한신아파트)

대표이사 윤○○
소송대리인 변리사 고광훈

피       고 에코피아 주식회사

안양시 동안구 경수대로 574, 7층(호계동, 경도빌딩)

대표이사 박○○, 이○○
소송대리인 변호사 이창무, 변리사 이상필

변 론 종 결 2017. 11. 8.

판 결 선 고 2017. 11. 29.

주        문

1. 특허심판원이 2017. 6. 20. 2016당2132호 사건에 관하여 한 심결 중 청

구항 4, 5 부분을 취소한다. 

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이       유

1. 기초사실

  가. 이 사건 심결의 경위

   1) 피고는 2016. 7. 20. 특허심판원에 특허권자인 원고를 상대로 하여, 
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「이 사건 특허발명의 청구항 4, 5, 13, 14는 선행발명 1, 244)에 의해서 신

규성 또는 진보성이 부정되므로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 청구항 

4, 5, 13, 14의 권리범위에 속하지 아니하고, 확인대상발명은 가이드 판을 

구비하고 있지 않아 이 사건 특허발명의 청구항 4, 5의 권리범위에 속하지 

아니한다」는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판(2016당2132호)을 청구

하였다. 

   2) 특허심판원은 2017. 6. 20. 「이 사건 특허발명의 청구항 13, 14는 선

행발명 2에 의하여 신규성이 부정되어 공지기술이므로, 확인대상발명은 이 

사건 특허발명의 청구항 13, 14의 권리범위에 속하지 아니하고, 확인대상발

명은 이 사건 특허발명의 청구항 4, 5와 동일하거나 균등관계에 있지 않으므

로 그 권리범위에 속하지 아니한다」는 취지로 위 소극적 권리범위확인심판 

청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다. 이에 원고는 위 심결 중 이 사건 

특허발명의 청구항 4, 5에 관한 부분의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 

  나. 원고의 이 사건 특허발명(갑 제2, 3호증)

   1) 발명의 명칭: 홀 효과 측정장치 및 측정방법

   2) 우선일/출원일/ 등록일/ 등록번호: 2000. 12. 4./ 2001. 9. 10./ 

2004. 2. 3./ 제419,005호

   3) 발명의 개요

     이 사건 특허발명의 기술적 과제는 간소한 구조로 장비의 투자비용을 

절감하고, 샘플시편의 홀 효과45)를 간편하게 측정할 수 있으며, 연속적인 측

정이 가능한 홀 효과 측정장치 및 그 측정방법을 제공하는 것이다(식별번호 

[0040]~[0042]). 

  도 4, 5에 도시된 바와 같이, 이 사건 특허발명의 홀 효과 측정장치는 샘

44) 등록무효 사건(2017허5818)의 선행발명 1, 2와 동일하고, 선행발명 1은 1996. 9. 17. 

공개된 RH2010 홀 효과 측정장치이고, 선행발명 2는 1995. 2. 16. 경북대학교에서 

취득하여 사용하고 있는 HL5500PC 홀 효과 측정장치이다. 

45) 홀 효과는 자기장 속의 도체에서 자기장의 직각방향으로 전류가 흐르면, 자기장과 전

류 모두에 직각방향으로 전기장 또는 기전력이 발생하는 현상을 의미한다. 
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플시편이 세팅되는 샘플홀더인 IC 소켓(20), 상부 커버(70)와 열 교환물질 

수납함체(90), 가이드판(100)으로 이루어진 샘플시편 수납용기, 영구자석

(M1, M2), 이동판(110), 측정장치 본체(1)를 포함한다(식별번호 [0073]~ 

[0079]).

[도 4] 측정장치의 다른 실시 예
[도 5] 샘플시편 수납용기 및 영구자석 

이동판

   4) 등록 당시의 특허청구범위

    【청구항 1, 2, 6~15】(생략), 【청구항 3】(삭제)

    【청구항 4】샘플시편이 세팅되는 샘플홀더(이하 ‘구성요소 4-1’이라 한

다); 상기 샘플홀더가 장착되며, 열 교환물질 공급구멍이 형성되어 열 교환

물질이 수납되는 샘플시편 수납용기(이하 ‘구성요소 4-2’라 한다); 상기 샘플

시편 수납용기에 설치된 샘플시편에 소정의 자기장을 형성하는 한 쌍의 영구

자석(이하 ‘구성요소 4-3’이라 한다); 상기 한 쌍의 영구자석을 샘플시편에 

자기장을 형성하기 위한 영역으로 이동시키는 이동부재(이하 ‘구성요소 4-4’
라 한다); 및 상기 샘플시편 측에 전류를 인가하고 그 샘플시편에서 출력되

는 홀전압을 측정하는 홀전압 측정수단(이하 ‘구성요소 4-5’라 한다)을 구비

하고, 상기 샘플시편 수납용기는; 샘플홀더가 구비되고 상기 열 교환물질 공

급구멍이 형성되는 상부 커버와, 열 교환물질이 수납되도록 수납홈이 요입 

형성되는 열 교환물질 수납함체로 구성되되(이하 ‘구성요소 4-6’이라 한다), 

상기 열 교환물질 수납함체의 외측에는 상기 상부 커버를 지지함과 아울러 

상기 한 쌍의 영구자석이 열 교환물질 수납함체로 삽입되는 샘플시편의 좌우

측에 위치되도록 좌우측에 영구자석이 구비된 이동부재를 안내하는 가이드 
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[도 3] 자속밀도 인가장치의 분해사시도
보충채널

액체질소 
저장용기

커버

하부 
케이스

상부 
케이스

케이스

샘플 홀더

샘플 시편제1 상부 
케이스

제2 상부 
케이스

후면
커버

벨트영구자석
고정구

영구자석
고정구

M1~M4
영구자석

가이드레일샘플수납함체

레일홈

공간부

회전기어

전동
모터

이동
부재

판이 구비된 것(이하 ‘구성요소 4-7’이라 한다)을 특징으로 하는 홀 효과 측

정장치(이하 ‘이 사건 제4항 발명’이라고 하고 나머지 청구항도 같은 방식으

로 표시한다).

    【청구항 5】제 4 항에 있어서, 상기 열 교환물질 수납함체는; 단열재로 

형성된 것(이하 ‘구성요소 5-1’이라 한다)을 특징으로 하는 홀 효과 측정장치.

  다. 확인대상발명(그 설명서 및 도면은 별지와 같다)

    홀 효과 측정장치는 샘플시편(S)이 세팅되는 샘플홀더(10)(이하 ‘대응구

성요소 4-1’이라 한다)와, 샘플홀더(10)가 장착되며, 열전달물질 보충채널

(254)로 액체질소가 보충되어 수납되는 케이스(210) 및 커버(250)로 된 용기

(이하 ‘대응구성요소 4-2’라 한다)와, 케이스(210) 및 커버(250)가 구비된 용

기에 장착되는 샘플시편에 자기장을 형성하는 두 쌍의 영구자석 중 한 쌍의 

영구자석(M1 및 M2 또는 M3 및 M4)(이하 ‘대응구성요소 4-3’이라 한다)과, 

두 쌍의 영구자석 중 어느 한 쌍의 영구자석을 샘플시편에 자기장을 형성하

기 위한 영역으로 이동시키는 이동부재(260)(이하 ‘대응구성요소 4-4’라 한

다)와, 샘플시편(S)에 전류

를 인가하고 그 샘플시편에

서 출력되는 홀 전압을 측정

하는 홀 전압 측정수단(400)

(이하 ‘대응구성요소 4-5’라 

한다)을 포함한다. 

   구체적으로 케이스(210) 

및 커버(250)로 된 용기는 

샘플홀더(10)가 구비되고 액

체질소가 보충되는 보충채널

(254)이 형성된 커버(250)

와, 액체질소가 수납되도록 

수납홈이 요입 형성되는 샘

플수납함체(270)로 구성되되
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(이하 ‘대응구성요소 4-6’이라 한다), 샘플수납함체(270)의 외측에는 커버

(250) 및 상부 케이스(220)를 지지함과 아울러 한 쌍의 영구자석이 샘플수납

함체(270)로 삽입되는 샘플 시편의 좌우측에 위치하도록 좌우측에 영구자석

이 구비된 이동부재를 안내하는 회전기어가 설치된 하부 케이스(230)의 장변 

측벽(이하 ‘대응구성요소 4-7’이라 한다)이 구비된다. 샘플수납함체(270)에는 

액체질소가 보충되어 유지된다(이하 ‘대응구성요소 5-1’이라 한다). 

【인정 근거】다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 

취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부에 대한 판단

  가. 당사자들의 주장 요지

   1) 원고 주장의 요지

    가) 확인대상발명의 두 쌍의 영구자석 중 한 쌍의 영구자석이 이 사건 

제4항 발명의 구성요소 4-3에 대응되는 것이어서 양자는 이용관계에 있다. 

    나) 이 사건 제4항 발명 중 구성요소 4-7의 ‘이동부재를 안내하는’의 의

미는 ‘이동부재가 가이드 판과 약간의 유격이 있더라도 이탈을 방지하면서 

이동부재를 이동시키는 것’으로 해석되어 측정 효과를 달성할 수 있는 정도

의 역할을 하면 된다. 결국 확인대상발명의 하부 케이스의 전면 및 후면인 

장변 측벽이 이 사건 제4항 발명의 구성요소 4-7에 대응되는 것이어서, 양

자는 실질적으로 동일하거나 이용 또는 균등 관계에 있으므로, 확인대상발명

은 이 사건 제4항 발명의 권리범위에 속한다. 

    다) 이 사건 제5항 발명의 단열재가 확인대상발명에 명시적으로 기재되

어 있지 않지만, 확인대상발명에는 단열재가 사용되고 있음이 시사 내지 암

시되어 있으므로, 확인대상발명은 이 사건 제5항 발명의 권리범위에 속한다. 

    라) 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로, 취소되어야 

한다. 

   2) 피고 주장의 요지

    가) 확인대상발명의 두 쌍의 영구자석은 이 사건 제4항 발명의 구성요소 

4-3에 대응되는 것인데, 양자는 그 작용 효과가 상이하다. 
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    나) 이 사건 제4항 발명 중 구성요소 4-7의 ‘이동부재를 안내하는’의 의

미는 ‘이동부재가 가이드 판과 상당히 밀착되어 이동해야 하는 것’으로 해석

되어야 하며 비정상적인 상태에서의 경로를 가게 한다는 것으로 확장 해석될 

수 없고, 확인대상발명의 하부 케이스의 장변 측벽과 이동부재는 상당한 유

격이 있고 밀착되어서 안정적으로 이동하게 하는 기능은 가이드 레일에 의해

서 달성되는 것일 뿐, 확인대상발명의 하부 케이스의 장변 측벽에는 이동부

재를 안내하는 기능이 없다. 결국 확인대상발명의 하부 케이스의 장변 측벽

과 구성요소 4-7은 상이하고, 균등관계에 있지도 아니하므로, 확인대상발명

은 이 사건 제4항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다. 

    다) 이 사건 제5항 발명은 이 사건 제4항 발명의 종속항에 해당하므로, 

확인대상발명은 이 사건 제5항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다. 

    라) 따라서 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하므로 적법하다. 

  나. 이 사건 제4항 발명에 대한 청구범위 해석

   1) 관련 법리

    청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 

것이므로, 신규성·진보성 판단의 대상이 되는 발명의 확정은 청구범위에 기

재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의

하여 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 청구

범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기

술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 기재된 사항은 그 

문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 

참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객

관적·합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후3625 

판결 등 참조).

   2) ‘이동부재를 안내하는 가이드 판’에 대한 해석

    위 법리에 따라 이 사건 제4항 발명에 대한 청구범위를 해석하면, ‘이동

부재를 안내하는 가이드 판’은 이동부재를 일정한 방향대로 이끌어 주는 가

이드 판으로, 이동부재와 가이드 판 사이에는 홀 효과를 측정할 수 없는 큰 

유격 보다는 작은 유격이 있는 것으로 해석된다. 그 이유는 다음과 같다. 
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【0081】도 6a과 같이 샘플시편(S)에 자기장을 인가하지 않는 상태에서 홀

소자의 측정이 실시되는 것이고, 샘플시편(S)에 자기장을 인가하려고 하면, 

도 6b에 나타난 바와 같이, 영구자석 이동판(110)을 도면에서 우측으로 이

동시켜 영구자석 이동판(110)의 연결부(113)가 열 교환물질 수납함체(90)의 

선단부에 규제되는 위치까지 이동되도록 하여 좌우측 고정부(111,112)에 설

치된 한 쌍의 영구자석(M1,M2)이 샘플시편(S)의 좌우측에서 25mm내에서 

마주보는 상태에 위치하도록 하며, 이에 따라 샘플시편(S)에는 일정한 자속

밀도(약 0.3T)가 인가되는 것이다.

[도 6a, b] 다른 실시 에에서 영구자석 이동판의 동작

      ① 문언적으로 ‘안내’는 움직이거나 활동하는 방향대로 이끌어 주는 것

이라는 의미로, 구성요소 4-7의 ‘이동부재를 안내하는 가이드 판’은 이동부

재를 일정한 방향대로 이끌어 주는 가이드 판으로 이동부재와 가이드 판의 

유격에 대한 한정이 없다. 다만 그 유격으로 인해 홀 효과를 측정할 수 없는 

큰 유격의 경우에는 홀 효과를 측정할 수 없으므로, ‘이동부재를 안내하는 

가이드 판’은 이동부재를 일정한 방향대로 이끌어 주는 가이드 판이고, 이동

부재와 가이드 판 사이에는 홀 효과를 측정할 수 없는 큰 유격보다 작은 유

격이 있는 것으로 해석된다. 

     ② 이 사건 특허발명의 아래 명세서 식별번호 [0081]의 기재에 따르면, 

이동부재에 해당하는 영구자석 이동판(110)은 가이드 판(100)을 통해 이동해

야 하므로, 통상의 기술자라면 이동부재와 가이드 판에는 일정한 유격이 있

어야 한다는 것을 기술적으로 분명하게 알 수 있다. 비록 아래 도 6a, b에서

는 이동판(110)이 가이드 판(100)과 완전히 밀착된 것으로 도시되어 있으나, 

이는 개념적인 일련의 실시예를 도시한 것일 뿐 이동판과 가이드 판이 일정

한 유격이 없이 완전히 밀착된 것으로만 한정된다고 이해되지 아니한다. 
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구성
요소

이 사건 제4, 5항 발명 확인대상발명

4-1
샘플시편이 세팅되는 샘플홀더 샘플시편(S)이 세팅된 샘플홀더

(10)

4-2

상기 샘플홀더가 장착되며, 열 

교환물질 공급구멍이 형성되어 

열 교환물질 이 수납되는 샘플시

편 수납용기

샘플홀더(10)가 장착되며, 열전달
물질 보충채널(254)로 액체질소
가 보충되어 수납되는 케이스
(210) 및 커버(250)로 된 용기

4-3

상기 샘플시편 수납용기에 설치

된 샘플시편에 소정의 자기장을 

형성하는 한 쌍의 영구자석

케이스(210) 및 커버(250)가 구비
된 용기에 장착되는 샘플시편에 
자기장을 형성하는 두 쌍의 영구

    ③ 나아가 홀 효과를 측정할 때, 한 쌍의 영구자석 사이에 위치하는 샘

플 시편이 반드시 정중앙에 위치할 필요는 없으므로, 이동부재와 가이드 판 

사이에는 일정한 유격이 있어도 홀 효과를 정상적으로 측정할 수 있으므로, 

이동부재와 가이드 판 사이에는 일정한 유격이 있는 것으로 해석된다. 

   3) 정리

    결국 이 사건 제4항 발명 중 구성요소 4-7의 ‘이동부재를 안내하는 가

이드 판’을 문언 해석하거나, 발명의 상세한 설명 및 도면을 참고하여 구성

요소 4-7의 ‘이동부재를 안내하는 가이드 판’이 표현하고자 하는 기술적 의

의를 고찰하여도, 가이드 판은 이동부재를 일정한 방향으로 이끌 수 있는 것

으로 이동부재와 가이드 판 사이에는 홀 효과를 측정할 수 없는 큰 유격보다 

작은 유격이 있는 것으로 해석함이 기술적 상식에 부합하고 객관적이며 합리

적이다. 

  다. 확인대상발명이 이 사건 제4, 5항 발명의 권리범위에 속하는지 여부

   1) 이 사건 제4, 5항 발명과 확인대상발명의 대비

    가) 구성요소별 대응관계

   이 사건 제4, 5항 발명의 구성요소 4-1 내지 4-7, 5-1과 이에 대응하는 

확인대상발명의 대응구성요소 4-1 내지 4-7, 5-1은 아래 대비표 기재와 같다.
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구성
요소

이 사건 제4, 5항 발명 확인대상발명

자석 중 한 쌍의 영구자석(M1 
및 M2 또는 M3 및 M4) 

4-4

상기 한 쌍의 영구자석을 샘플시

편에 자기장을 형성하기 위한 영

역으로 이동시키는 이동부재

두 쌍 중 어느 한 쌍의 영구자석
을 샘플시편에 자기장을 형성하
기 위한 영역으로 이동시키는 이
동부재(260)

4-5

상기 샘플시편 측에 전류를 인가

하고 그 샘플시편에서 출력되는 

홀전압을 측정하는 홀전압 측정

수단

샘플시편(S)에 전류를 인가하고 
그 샘플시편에서 출력되는 홀 전
압을 측정하는 홀 전압 측정수단
(400)

4-6

상기 샘플시편 수납용기는; 샘플

홀더가 구비되고 상기 열 교환물

질 공급구멍이 형성되는 상부 커

버와, 열 교환물질이 수납되도록 

수납홈이 요입 형성되는 열 교환

물질 수납함체로 구성되되, 

케이스(210) 및 커버(250)로 된 
용기는 샘플홀더(10)가 구비되고 
액체질소가 보충되는 보충채널
(254)이 형성된 커버(250)와, 액
체질소가 수납되도록 수납홈이 
요입 형성되는 샘플수납함체
(270)로 구성되되, 

4-7

상기 열 교환물질 수납함체의 외

측에는 상기 상부 커버를 지지함

과 아울러 상기 한 쌍의 영구자

석이 열 교환물질 수납함체로 삽

입되는 샘플시편의 좌우측에 위

치되도록 좌우측에 영구자석이 

구비된 이동부재를 안내하는 가

이드 판

샘플수납함체(270)의 외측에는 
커버(250) 및 상부 케이스(220)를 
지지함과 아울러 한 쌍의 영구자
석이 샘플수납함체(270)로 삽입
되는 샘플 시편의 좌우측에 위치
하도록 좌우측에 영구자석이 구
비된 이동부재를 안내하는 회전
기어가 설치된 하부 케이스(230)
의 전면 및 후면인 장변 측벽

5-1
열 교환물질 수납함체는; 단열재

로 형성된 것

샘플수납함체(270)에는 액체질소

가 보충되어 유지되는 것

    나) 대비 결과

     (1) 이 사건 제4항 발명의 구성요소 4-1, 4-2, 4-4 내지 4-6과 이에 



- 150 -

각 대응하는 확인대상발명의 대응구성요소 4-1, 4-2, 4-4 내지 4-6은 동일

하다(이에 대하여 당사자 사이에 다툼이 없다). 

     (2) 이 사건 제4항 발명의 구성요소 4-3과 이에 대응하는 확인대상발

명의 대응구성요소 4-3은 샘플시편 수납용기[케이스(210) 및 커버(250)가 구

비된 용기]46)에 설치된 샘플시편에 자기장을 형성하는 한 쌍의 영구자석[두 

쌍의 영구자석 중 한 쌍의 영구자석(M1 및 M2 또는 M3 및 M4)]으로 동일

하다.

     (3) 이 사건 제4항 발명의 구성요소 4-7과 이에 대응하는 확인대상발

명의 대응구성요소 4-7은 열 교환물질 수납함체[샘플수납함체(270)]의 외측

에는 상부 커버[커버(250) 및 상부 케이스(220)]를 지지함과 아울러 한 쌍의 

영구자석이 열 교환물질 수납함체[샘플수납함체(270)]로 삽입되는 샘플시편

의 좌우측에 위치되도록 좌우측에 영구자석이 구비된 이동부재를 안내하는 

가이드 판(회전기어가 설치된 하부케이스의 장변 측벽)이 구비된다는 점에서 

동일하다. 

     (4) 이 사건 제5항 발명의 구성요소 5-1과 이에 대응하는 확인대상발명

의 대응구성요소 5-1은 열 교환물질 수납함체[샘플수납함체(270)]는 단열재

(액체 질소가 유지되는 것)로 형성된다는 점에서 공통되는데, 확인대상발명

에는 단열재라고 명시적으로 기재되어 있지 않지만, 대응구성요소 5-1에서와 

같이 액체 질소가 보충되어 유지되는 구성은 온도 유지를 위해서 단열재가 

사용되고 있음을 시사 내지 암시하고 있거나 통상의 기술자라면 이를 자명하

게 알 수 있다. 따라서 이 사건 제5항 발명의 구성요소 5-1과 위 대비표의 

대응구성요소 5-1과 실질적으로 동일하다. 

   2) 피고의 주장에 대한 판단

    가) 관련 법리

     확인대상발명이 특허발명을 이용하는 관계에 있는 경우에는 확인대상발

명은 특허발명의 권리범위에 속하게 되지만, 확인대상발명이 특허발명과 이

용관계에 있다고 하기 위해서는 확인대상발명이 특허발명의 기술적 구성에 

46) 괄호 안에 함께 적은 것은 이 사건 제4, 5항 발명의 구성요소에 대응하는 확인대상발

명의 구성요소를 의미한다. 
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새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 확인대상발명이 특허발명의 요지를 

전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 확인대상발명 내에 특허발명이 발명으

로서의 일체성을 유지하는 경우이어야 하며, 이는 특허발명과 동일한 발명뿐

만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지이다(대법원 2001. 8. 

21. 선고 98후522 판결 참조). 

    나) 구체적인 검토

     (1) 피고는, 확인대상발명의 두 쌍의 영구자석은 이 사건 제4항 발명의 

구성요소 4-3에 대응되는 것인데, 양자는 그 작용 효과가 상이하다는 취지

로 주장한다. 

  그러나 다음과 같은 이유로, 확인대상발명과 이 사건 제4항 발명의 구성요

소 4-3은 한 쌍의 영구자석을 구비하고 있다는 점에서 동일하고, 확인대상

발명의 또 다른 한 쌍의 영구자석은 새로운 기술적 구성에 해당하여, 확인대

상발명의 대응구성요소 4-3은 이 사건 제4항 발명의 구성요소 4-3과 이용 

관계에 있으므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다. 

       ① 앞서 본 바와 같이, 이 사건 특허발명의 명세서 식별번호 [0081]

의 기재 및 도 6a, b에 도시된 바에 의하면, 이 사건 제4항 발명 중 구성요

소 4-3의 한 쌍의 영구자석은 샘플시편의 양측에서 마주보는 상태에서 위치

하여 자기장을 제공하고 구성요소 4-5의 홀 전압 측정수단으로 홀 효과를 

측정한다는 것이므로, 구성요소 4-3의 한 쌍의 영구자석에 대응되는 확인대

상발명의 대응구성요소 4-3은 두 쌍의 영구자석 중 한 쌍의 영구자석이어

서, 양자는 동일하다. 

       ② 확인대상발명의 아래 설명서 기재 및 도 4, 5에 도시된 바에 따르

면, 이동부재에 의해서 두 쌍의 영구자석 중 한 쌍의 영구자석이 샘플시편의 

양측에서 마주보는 상태에서 위치하여 자기장으로 홀 효과를 측정하는 것이

므로, 홀 효과의 측정에는 한 쌍의 영구자석이 사용되고 있고, 이는 이 사건 

제4항 발명의 구성요소 4-3을 그대로 이용하되, 확인대상발명 내에 구성요

소 4-3이 발명으로서의 일체성이 유지되고 있는 것이다. 확인대상발명의 두 

쌍의 영구자석 중 한 쌍의 영구자석은 구성요소 4-3의 한 쌍의 영구자석에 

대응되고, 나머지 한 쌍의 영구자석은 새로운 기술적 구성에 해당하여, 양 
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즉 전동모터(280)의 작동에 의해 이동부재(260)가 이동하여, 도 4에 도시

된 바와 같이, 샘플수납함체(270)를 사이에 두고 이동부재(260)의 일측에 구

비된 한 쌍의 영구자석(M1,M2)이 서로 마주보면서 샘플에 자기장을 형성하

게 되고, 측정장치 본체(400)로부터 샘플홀더(10)와 샘플에 소정 레벨의 정

전류가 공급되면서 홀 전압 등 샘플의 특성값을 확인하게 된다.

또한, 극성변화에 따른 홀 계수 등을 측정하고자 하는 경우에는, 전동모터

(280)를 작동시켜 도 5에 도시된 바와 같이, 이동부재(260)의 타측에 구비된 

다른 한 쌍의 영구자석(M3,M4)이 샘플수납함체(270)를 사이에 두고 서로 

마주보게끔 하여 용이하게 측정작업을 수행할 수 있다.

[도 4, 5] 영구자석을 이용한 자속밀도 인가장치의 사용상태도

회전기어

전동모터

가이드레일

하부 
케이스

레일홈

샘플
수납함체

영구자석
고정구

샘플수납함체

영구자석 고정구

M1~M4 영구자석

이동부재

하부 
케이스

영구자석
고정구

영구자석
고정구

M1~M4 영구자석

이동부재

전동모터

가이드레일
레일홈샘플

수납함체 회전기어

발명은 이용 관계에 있는 것으로 볼 수 있다. 

       ③ 피고 주장과 같이, 확인대상발명의 두 쌍의 영구자석이 구성요소 

4-3에 대응되는 것이라면, 두 쌍의 영구자석이 동시에 한 개의 샘플시편에 

자기장을 제공하여 홀 효과를 측정해야 하는데, 확인대상발명의 설명서 및 

도면에는 두 쌍의 영구자석 중 한 쌍의 영구자석이 한 개의 샘플시편에 자기

장을 제공하여 홀 효과를 측정하는 것만 기재되어 있을 뿐이다. 

     (2) 또한 피고는, 이 사건 제4항 발명 중 구성요소 4-7의 ‘이동부재를 

안내하는’의 의미는 ‘이동부재가 가이드 판과 상당히 밀착되어 이동해야 하는 

것’으로 해석되어야 하며 비정상적인 상태에서의 경로를 가게 한다는 것으로 

확장 해석될 수 없고, 확인대상발명의 하부 케이스의 장변 측벽과 이동부재

는 상당한 유격이 있고, 밀착되어서 안정적으로 이동하게 하는 기능은 가이

드 레일에 의해서 달성되는 것일 뿐, 확인대상발명의 장변 측벽에는 이동부

재를 안내하는 기능이 없다는 취지로 주장한다. 
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또한, 이동부재(260)의 이동은 전동모터(280)에 의해 자동으로 이루어지는

데, 단부가 하부케이스(230)의 내부로 돌출되도록 하부케이스(230)의 후면 

일측에 전동모터(280)가 설치되고, 전동모터(280)의 단부에는 회전기어(281)

가 설치되며, 이동부재(260)의 후면에는 이 회전기어(281)와 치합하도록 내

부에 다수의 홈이 형성된 벨트(263)가 길이 방향으로 설치되어, 미리 입력

된 값에 따라 전동모터(280)가 정/역회전 하여 회전기어(281)의 회전에 의해 

벨트(263)를 이동시켜 설치된 이동부재(260)가 가이드레일(232)을 따라 이동

하게끔 할 수 있다.

  그러나 다음과 같은 사정이나 이유를 종합하면, 확인대상발명의 회전기어

가 설치된 하부 케이스의 장변 측벽은 이동부재를 안내하는 기능이 있어, 회

전기어가 설치된 하부 케이스의 장변 측벽과 구성요소 4-7의 가이드 판은 

동일하거나 균등한 관계에 있고, 확인대상발명의 가이드 레일은 새로운 기술

적 구성에 해당하여 구성요소 4-7의 가이드 판을 이용한 관계에 있으므로, 

피고의 위 주장은 어느 모로 보나 받아들일 수 없다. 

       ① 앞서 청구범위 해석에서 살핀 바와 같이, 구성요소 4-7의 ‘이동부

재를 안내하는 가이드 판’은 가이드 판은 이동부재를 일정한 방향으로 이끌 

수 있는 것으로 이동부재와 가이드 판 사이에는 홀 효과를 측정할 수 없는 

큰 유격보다 작은 유격이 있는 것이므로, 이동부재와 가이드 판 사이에는 일

정한 크기의 유격이 있는 것을 포함한다. 

       ② 확인대상발명의 아래 설명서의 기재 및 도 4, 5에 도시된 바에 따

르면, 이동부재는 하부 케이스의 전면 및 후면인 장변 측벽 중 후면 장변 측

벽에 설치되는 회전기어의 회전에 의해 가이드 레일을 따라 이동하므로, 회

전기어가 설치된 하부 케이스의 장변 측벽은 이동부재를 이동 또는 안내하는 

기능이 있음이 분명하고, 이동부재와 하부 케이스의 장변 측벽 사이에는 유

격이 있으며, 그 유격의 크기가 홀 효과를 측정할 수 없는 비정상적인 상태

에서의 경로로 이동하는 것으로 확장된다고는 볼 수 없다. 

       ③ 앞서 본 바와 같이, 이 사건 제4항 발명 중 구성요소 4-7의 가이

드 판과 확인대상발명 중 대응구성요소 4-7의 회전기어가 설치된 하부 케이
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스의 장변 측벽은 커버를 지지함과 아울러 이동부재를 이동 또는 안내하고, 

이동부재와의 일정한 크기의 유격이 있으므로, 양자는 그 기능이나 작용 효

과에서 동일하다. 

       ④ 또한 확인대상발명의 이동부재는 하부 케이스의 전면 및 후면인 

장변 측벽 중 후면 장변 측벽에 설치되는 회전기어의 회전에 의해 가이드 레

일을 따라 이동 또는 안내한다. 여기서 가이드 레일은 새로운 기술적 구성을 

부가한 것이다. 회전기어가 있는 하부 케이스의 장변 측벽은 이 사건 제4항 

발명 중 구성요소 4-7의 이동부재를 안내하는 가이드 판의 기능을 그대로 

포함하고 있으며, 확인대상발명 내에 회전기어가 있는 하부 케이스의 장변 

측벽은 발명으로서의 일체성을 유지하므로, 확인대상발명의 회전기어가 설치

된 하부 케이스의 장변 측벽과 가이드 레일은 이 사건 제4항 발명의 가이드 

판을 이용하는 관계에 있다. 

       ⑤ 설령 구성요소 4-7의 가이드 판은 이동부재를 안내하는 것이나, 

확인대상발명의 하부 케이스의 장변 측벽만으로는 이동부재를 안내하지 못하

고, 하부 케이스의 장변 측벽에 설치된 회전기어에 의해서 이동부재가 안내

된다고 보더라도, 가이드 판에 대응되는 확인대상발명의 구성은 회전기어 및 

하부 케이스의 장변 측벽이다. 이 경우 확인대상발명은 구성요소 4-7의 가

이드 판을 회전기어 및 하부 케이스의 장변 측벽으로 변경한 것에 해당하는

데, 이러한 변경에 의해서도 ㉠ 이 사건 제4항 발명과 확인대상발명은 모두 

소형의 영구자석을 사용하여 간소한 구조로서 홀 전압을 측정하는 것이라는 

점에서 과제해결원리가 동일하고, ㉡ 구성요소 4-7의 가이드 판과 확인대상

발명의 회전기어 및 하부 케이스의 장변 측벽은 커버를 지지하고 이동부재를 

케이스 내부에서 이동 또는 안내하는 할 수 있다는 작용 효과가 동일하며, 

㉢ 구성요소 4-7의 가이드 판을 구조적으로 판 형상인 하부 케이스의 측벽

과 이동 또는 안내하는 기능을 하는 회전기어로 분리하도록 변경하는 것은 

통상의 기술자가 발휘 가능한 통상의 창작 능력 범위 이내의 설계 변경에 해

당한다. 따라서 양 발명은 균등 관계에 있다고도 볼 수 있고, 확인대상발명

이 가이드 레일이라는 새롭게 부가된 기술적 구성을 이용한다고 하여도, 확

인대상발명은 이 사건 제4항 발명과 이용 관계에 있다. 
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   3) 정리

    이상에서 살핀 바를 종합하면, 확인대상발명은 이 사건 제4, 5항 발명의 

기술적 구성을 그대로 포함하고 있거나 균등 범위 내에 있으므로, 확인대상

발명과 이 사건 제4, 5항 발명은 실질적으로 동일하거나 균등한 관계에 있

다. 또한 확인대상발명 내에 이 사건 제4, 5항 발명의 기술적 구성에 새로운 

또 다른 한 쌍의 영구자석과 가이드 레일이 부가되어 있으므로, 확인대상발

명은 이 사건 제4, 5항 발명을 이용하는 관계에 있는 것으로 볼 수 있다. 

  라. 소결

   결국 확인대상발명과 이 사건 제4, 5항 발명은 실질적으로 동일하거나, 

균등 관계 및 이용 관계에 있는 것이므로, 확인대상발명은 이 사건 제4, 5항 

발명의 권리범위에 속한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다. 

3. 결 론

  이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용한다. 

재판장      판사 오영준  _________________________
            판사 권동주  _________________________
            판사 김동규  _________________________
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[별지] 

확인대상발명의 설명서 및 도면

확인대상발명의 명칭

홀 효과 측정장치

확인대상발명의 도면의 간단한 설명

도 1은 확인대상발명인 홀 효과 측정장치의 사시도.

도 2는 확인대상발명의 영구자석을 이용한 자속밀도 인가장치의 사시도.

도 3은 도 2의 분해사시도.

도 4와 도 5는 영구자석을 이용한 자속밀도 인가장치의 사용상태도.

도 6은 홀 전압 측정의 전체 순서도.

도 7은 도 6의 홀 효과 측정 순서도.

확인대상발명의 상세한 설명

확인대상발명 홀 효과 측정장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 영구자석

을 사용하여 샘플에 자속밀도를 인가하는 과정이 자동으로 이루어져 사용이 

편리한 홀 효과 측정장치에 관한 것이다.

도 1에 도시된 바와 같이, 확인대상발명인 홀 효과 측정장치(100)는, 샘플

시편(미도시)에 자기장을 형성하는 자속밀도 인가장치(200)와, 샘플 시편 측

에 전류를 인가하고 그 샘플 시편에서 출력되는 홀전압을 측정하는 홀전압 

측정수단(400)을 포함하며, 샘플이 셋팅된 샘플홀더에 전류를 인가하고 그 

샘플에서 출력되는 홀 전압 등의 출력값을 측정하여, 샘플에 관련된 각종 특

성값, 예를 들면 홀 계수 및 홀 이동도 등을 계산하여 보여주게 된다.

여기서, 자속밀도 인가장치(200)는, 도 2와 도 3에 도시된 바와 같이, 내

부에 공간부(211)를 가지고 일측에 개방부(212)가 형성되는 케이스(210)와, 

샘플시편(S)이 셋팅된 샘플홀더(10)가 일측에 결합되고 개방부(212)를 덮는 

커버(250)와, 케이스(210)의 내부에 설치되며 샘플홀더(10)를 수납하는 샘플

수납함체(270)와, 샘플에 소정의 자기장을 형성하는 영구자석(M1~M4), 및 

샘플에 자기장을 형성하기 위해 영구자석(M1~M4)을 이동시키는 이동부재
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(260)를 포함하여 구성된다.

케이스(210)는 상부케이스(220)와 하부케이스(230)로 구분할 수 있는데, 하

부케이스(230)는 상측이 개방된 함체형이며, 상부케이스(220)는 하부케이스

(230)의 상측에 결합한다.

이때, 상부케이스(220)는 제1상부케이스(221)와 제2상부케이스(222)가 하부

케이스(230)의 상측 양단에 각각 서로 이격하여 결합되며, 제1상부케이스

(221)와 제2상부케이스(222) 사이에 형성되는 개방부(212)에는 커버(250)가 

결합된다.

하부케이스(230)의 후면에는 후술하는 전동모터(280)가 수용되도록 내부에 

공간부(243)를 가지는 후면 커버(240)이 결합된다.

커버(250)의 저면에는 일측에 접속단자(미도시)가 구비되고 샘플시편(S)이 

셋팅된 샘플홀더(10)가 구비되는데, 이 샘플홀더(10)는 4단자 컨택(contact)

이 되도록 이루어지고, 커버(250)가 케이스(210)에 결합되었을 때 후술하는 

샘플수납함체(270)의 내부로 수용되어 샘플홀더(10)에 셋팅된 샘플시편(S)이 

샘플수납함체(270)의 내부에 위치되게끔 한다.

또한, 커버(250)의 상부 일측에는 측정장치 본체(400)와 전기적으로 연결

되는 연결단자(253)가 구비되고, 연결단자(253)의 일측에는 액체질소 저장용

기(300)가 장착되는데, 이 액체질소 저장용기(300)는 후술하는 샘플수납함체

(270)의 내부온도를 극저온으로 하강시켜 극저온 분위기(약 77°K)에서 샘플

의 특성 측정을 가능하게 한다.

즉, 확인대상발명의 샘플온도 조절수단은, 샘플홀더(10) 내에 설치된 히터

와, 커버(250)의 상부 일측에 장착되는 액체질소 저장용기(300)를 포함하며, 

액체질소 저장용기(300)에 담긴 액체질소의 극저온에 의해 샘플수납함체

(270)의 내부를 빠르게 냉각시킨 후, 히터에 전원을 인가하여 샘플의 온도를 

특성값을 측정하고자 하는 온도로 설정하게 되는 것이다. 이때, 샘플수납함

체(270) 내에 액체질소를 채움으로써 빠른 냉각과 온도의 균일성을 보장하는 

것도 물론 가능하고, 빠르고 균일한 온도전도의 장점과 샘플홀더(10) 전체의 

균일한 온도 분포 제공으로 온도 변화에 따른 샘플의 특성을 유효하게 파악

할 수 있다.
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또한, 커버(250)에 구비된 열전달물질 보충채널(254)을 통해 액체질소를 

보충가능하여 샘플수납함체(270)의 액체질소를 일정량으로 유지시켜 질소가

스의 지속적인 증발이 가능하게 함으로써, 저온 인가시 샘플에 발생되는 습

기를 차단하여, 종래 진공챔버를 사용하지 않으면 구현할 수 없었던 저온 인

가시의 습기 발생 차단이 가능한 시스템을 구현하였다. 이때, 샘플수납함체

(270)에 질소, 수소, 헬륨 등 냉각가스를 지속적으로 공급함으로써 저온 인

가시 샘플에 발생되는 습기를 차단하는 것도 가능하다.

여기서, 액체질소 저장용기(300)는 액체질소가 저장되는 합성수지 재질의 

원통형 본체(310)와, 본체(310)의 바닥면에 일단이 결합되고 타단은 샘플수납

함체(270) 내부로 연장 형성되는 금속 재질의 열전달부(320)를 포함하고, 열

전달부(320)는 샘플수납함체(270)에 수용된 샘플홀더(10)와 소정 거리 이격

하여 나란하게 위치된다.

하부케이스(230)의 내부 바닥면 후단에 하부케이스(230)의 길이 방향으로 

소정 깊이의 레일홈(231)이 형성되고, 이 레일홈(231)에 가이드레일(232)이 

설치된다.

그리고 이 가이드레일(232) 위에 이동부재(260)가 안착되어 가이드레일

(232)을 따라 이동하게 되는데, 이 이동부재(260)는 양측이 개방된 함체형이

며 이동부재(260)의 중앙에는 단열재로 둘러싸인 샘플수납함체(270)가 위치

되고, 이동부재(260)의 양측에는 한 쌍의 영구자석(M1,M2)(M3,M4)이 폭 방

향으로 서로 이격하여 마주보도록 장착된 'ㄷ'자 단면 형상의 영구자석 고정

구(261,262)가 각각 결합된다.

이때, 한 쌍의 영구자석(M1,M2)(M3,M4)은 반대되는 극성을 가진 면이 서

로 마주보게 되며, 이동부재(260) 일측의 영구자석 고정구(261)에 N극이 전

단, S극이 후단에 설치된 경우, 이동부재(260) 타측의 영구자석 고정구(262)

에는 S극이 전단, N극이 후단에 설치되게끔 하여, 도 4 및 도 5에 도시된 

바와 같이, 이동부재(260)의 이동에 따라 샘플에 극성변화(N극→S극, S극→
N극)를 가져올 수 있게 하는 것이다.

또한, 이동부재(260)의 이동은 전동모터(280)에 의해 자동으로 이루어지는

데, 단부가 하부케이스(230)의 내부로 돌출되도록 하부케이스(230)의 후면 



- 159 -

일측에 전동모터(280)가 설치되고, 전동모터(280)의 단부에는 회전기어(281)

가 설치되며, 이동부재(260)의 후면에는 이 회전기어(281)와 치합하도록 내

부에 다수의 홈이 형성된 벨트(263)가 길이 방향으로 설치되어, 미리 입력된 

값에 따라 전동모터(280)가 정/역회전 하여 회전기어(281)의 회전에 의해 벨

트(263)를 이동시켜 설치된 이동부재(260)가 가이드레일(232)을 따라 이동하

게끔 할 수 있다.

확인대상발명의 홀 효과 측정 장치(100)는 다음과 같이 작동될 수 있다.

커버(250) 저면에 구비된 접속단자에 샘플시편(S)이 셋팅된 샘플홀더(10)를 

접속시킨다.

이후, 샘플홀더(10)가 샘플수납함체(270)에 수용되도록, 커버(250)를 케이

스(210)에 결합한다.

샘플수납함체(270)에 샘플홀더(10)가 수용되도록 하고, 커버(250)의 상부에 

액체질소 저장용기(300)를 장착하고 본체(310)에 액체질소를 주입하여 샘플

수납함체(270)의 내부온도를 극저온으로 하강시킨다. 이때, 샘플수납함체

(270)에 직접 액체질소를 채우는 것도 물론 가능하다.

이후 홀 효과 측정은 도 6과 도 7에 도시된 순서도와 같이 이루어지는데, 

홀 효과 측정화면에서 작업자는 측정전류, 자석세기, 샘플두께 등을 설정하

게 되고, 샘플의 홀계수 등의 결과치가 실시간으로 화면에 디스플레이되며, 

이때 정/역방향 자석인가는 모터제어부(미도시)에 의해 자동으로 이루어진다.

즉 전동모터(280)의 작동에 의해 이동부재(260)가 이동하여, 도 447)에 도

시된 바와 같이, 샘플수납함체(270)를 사이에 두고 이동부재(260)의 일측에 

구비된 한 쌍의 영구자석(M1,M2)이 서로 마주보면서 샘플에 자기장을 형성

하게 되고, 측정장치 본체(400)로부터 샘플홀더(10)와 샘플에 소정 레벨의 

정전류가 공급되면서 홀 전압 등 샘플의 특성값을 확인하게 된다.

또한, 극성변화에 따른 홀 계수 등을 측정하고자 하는 경우에는, 전동모터

(280)를 작동시켜 도 548)에 도시된 바와 같이, 이동부재(260)의 타측에 구비

47) 갑 제3호증에는 도 3으로 기재되어 있지만, 이는 도 4의 오기이므로, 도 4로 고쳐 표

시한다.

48) 갑 제3호증에는 도 4로 기재되어 있지만, 이는 도 5의 오기이므로, 도 5로 고쳐 표시한다. 
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된 다른 한 쌍의 영구자석(M3,M4)이 샘플수납함체(270)를 사이에 두고 서로 

마주보게끔 하여 용이하게 측정작업을 수행할 수 있다.

확인대상발명의 도면

[도 1] [도 2]

[도 3]
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[도 4]49) [도 5]

[도 6] [도 7]

49) 갑 제3호증에는 [도 3]으로 기재되어 있지만, 이는 [도 4]의 오기로 보이고, 이하 [도 

4]~[도 6]은 순서대로 [도 5]~[도 7]로 고쳐서 표기한다. 
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1. 특허심판원이 2017. 7. 24. 2016당56 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고들이 부담한다.
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󰊱 기술분야 및 종래 기술의 문제점

  이 사건 특허발명은 용기 식별 기능을 가진 라면 조리기에 관한 것이다.

  종래 라면 조리기는 라면을 외부에서 조리하지 않아서 사용자의 확인이 

이       유

1. 기초 사실

  가. 피고들의 이 사건 특허발명(갑1, 2호증)

    1) 발명의 명칭 : 용기 식별 기능을 가진 라면 조리기

    2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2012. 12. 31./ 2014. 7. 15./ 제

1420137호

    3) 청구범위

     【청구항 1】외부의 작동 개시 동작에 상응하여 라면 판매 동작의 개시

를 나타내는 판매 개시 신호를 생성하는 작동 개시부; 라면 용기를 식별하여 

상기 라면 용기가 판매용인지 여부를 판단하는 용기 식별부; 상기 용기 식별

부에 의하여 상기 라면 용기가 판매용으로 판단되는 경우 상기 라면 용기에 

소정의 온도를 가진 물을 주입하는 물 주입부; 및 상기 용기 식별부에 의하

여 상기 라면 용기가 판매용으로 판단되는 경우 상기 물이 주입된 라면 용기

에 소정의 시간 동안 열을 가하여 상기 물을 끓여서 상기 라면을 익히는 용

기 가열부를 포함하는 라면 조리기

      【청구항 2】청구항 1에 있어서, 상기 용기 식별부는, 상기 라면 용기

에 결합한 식별 수단을 독취하는 식별 수단 독취부; 및 상기 독취한 식별 수

단을 이용하여 상기 라면 용기가 판매용인지 여부를 판단하는 용기 판단부를 

포함하되, 상기 라면 용기에 결합한 식별 수단은 1차원 바코드 및 2차원 바

코드 중 어느 하나 이상인 라면 조리기

      【청구항 3~5, 7, 8】각 기재 생략

      【청구항 6】청구항 1에 있어서, 상기 물 주입부가 상기 라면 용기에 

주입하는 물의 양을 조절하는 물 조절 수단을 더 포함하는 라면 조리기

    4) 주요 내용 및 주요 도면
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쉽지 않고, 라면을 외부에서 조리하는 경우라도 임의로 선택된 라면 용기를 

모두 조리하기 때문에 화상 및 화재 등의 위험에 노출되는 문제점이 있었

다. 

󰊲 해결하려는 과제와 과제의 해결수단

  이 사건 특허발명은 특정 라면 조리기에 적합한 특정 라면 용기만 조리

하고 관련 없는 라면 용기에 담긴 라면을 조리하지 않음으로써, 조리용이 

아닌 물체에 물을 주입하거나 이를 가열하여 발생할 수 있는 화재 및 재화

를 미연에 방지할 수 있는 라면 조리기를 제공한다. 

  이 사건 특허발명의 라면 조리기(100)50)는 작동 개시부(110), 식별 수단 

독취부(120), 용기 판단부(130), 물 주입부(140), 용기 가열부(150), 제어 유

닛(160)을 포함할 수 있다. 식별 수단 독취부(120)와 용기 판단부(130)는 라

면 용기를 식별하는 용기 식별부가 될 수 있다. 

  식별 수단 독취부(120)는 라면 용기의 본체 측면 또는 커버부에 결합된 

1D 또는 2D 바코드와 같은 식별 수단을 독취한다. 용기 판단부(130)는 식

별 수단 독취부(120)가 독취한 라면 용기의 식별 수단의 내용을 이용하여 

라면 용기가 판매용인지 여부를 판단한다.

[도 1a] 라면 조리기의 블록 구성도

라면 조리기

50) 괄호 안의 숫자는 이 사건 특허발명의 주요 도면 표시 도면부호를 의미한다. 이하 이 

사건 특허발명과 확인대상발명의 각 해당 부분을 모두 같은 방식으로 표기한다. 
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  나. 확인대상발명(갑3호증의 [별지 2])

     피고들이 원고가 실시하고 있다고 특정한 ‘즉석식품 조리기’에 관한 것

으로서, 그 설명서 및 도면은 [별지]와 같다.

  다. 이 사건 심결의 경위(갑3호증)

     1) 이 사건 특허발명의 특허권자인 피고들은 2016. 1. 8. 특허심판원에 

원고를 상대로,「원고가 실시하고 있는 확인대상발명은 이 사건 특허발명 중 

청구항 1, 2, 6의 각 보호범위에 속한다.」는 취지로 주장하면서, 확인대상

발명에 대한 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

     2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2016당56 사건으로 심리하여, 

2017. 7. 24.「확인대상발명은 원고가 현실적으로 실시하고 있는 제품으로

서, 이 사건 특허발명과 대비하여 차이점을 파악할 수 있을 정도로 구체적으

로 특정되었고, 이 사건 특허발명 중 청구항 1, 2, 6의 구성요소를 모두 포

함하고 있으므로, 각 그 보호범위에 속한다.」는 이유를 들어 피고들의 위 

심판청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.  

2. 당사자의 주장 요지

  가. 원 고

    원고가 실시하고 있는 즉석식품 조리기는 즉석식품의 종류가 라면, 우

동, 떡볶이, 어묵인지를 판별하여 식품의 종류에 따라 조리하는 것일 뿐, 피

고들이 특정한 확인대상발명과 같이 용기가 전용 용기인지 여부를 판별하지 

않고 있으므로, 원고가 실시하고 있는 제품과 피고들이 특정한 확인대상발명 

사이에는 동일성이 인정되지 않는다. 

  따라서 확인대상발명은 원고가 현실적으로 실시하지 않는 것이어서, 이를 

대상으로 한 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 인정되지 아니하여 부적법 각

하되었어야 마땅한데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하다.

  나. 피고들

     확인대상발명에서 즉석식품 조리기의 용기에 부착된 바코드를 식별하여 
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전용 용기인지 여부를 판별하는 것과 원고의 실시주장발명에서 용기에 부착

된 바코드를 식별하여 즉석식품의 종류를 판별하는 것 사이에는 아무런 차이

가 없다. 

  따라서 확인대상발명과 원고의 실시주장발명은 동일하여 확인대상발명에 

대한 이 사건 심판청구에는 확인의 이익이 인정되고, 확인대상발명은 이 사

건 특허발명 중 청구항 1, 2, 6의 구성요소 모두를 포함하여 각 그 보호범위

에 속하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다. 

3. 이 사건 심판청구의 적법 여부

  가. 관련 법리

    특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범

위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인

이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일

성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 

심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 

대하여만 효력을 미칠 뿐, 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하

여는 아무런 효력이 없다. 따라서 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명

을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 

없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판

결 등 참조). 그리고 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 

발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 

사실 확정에 관한 문제이므로, 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 

경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다(대법원 2012. 10. 25. 선고 

2011후2626 판결 등 참조).
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구성
요소

확인대상발명([별지]) 원고의 실시주장발명(갑10~13호증)

1

외부의 작동 개시 동작에 상응하

여 식품 조리 동작의 개시를 나

타내는 조리 개시 신호를 생성하

는 작동 개시부(1110)

- 즉석식품의 조리 개시를 위한 조

리 시작 버튼(③)(갑12호증 2면의 

제품도면 참조)

2

식별 독취부(1122)로 용기(1300)
를 식별하여 용기 판단부(1124)
로 용기(1300)가 조리기 전용 용
기인지 여부를 판단하는 용기 식
별부(1120)

- 바코드 리더기 또는 태그판독단(3
4)으로 알루미늄 용기 또는 바닥
에 알루미늄 판이 있는 종이 용기
의 바코드를 읽어 들여, 즉석식품
의 종류를 판별하는 제어부(55)(갑
11호증의 식별번호 [0050], [도 3], 
갑12호증의 2면 참조)

3

용기 식별부(1120)에 의하여 용
기(1300)가 조리기 전용 용기로 
판단되는 경우 용기(1300)에 소
정의 온도를 가진 물을 주입하는 
물 주입부(1140)

- 용기에 온수를 공급하는 온수 공
급 노즐(⑨)(갑12호증 2면의 제품
도면 참조)

4

용기 식별부(1120)에 의하여 용
기(1300)가 조리기 전용 용기로 
판단되는 경우 물이 주입된 용기
(1300)에 소정의 시간 동안 열을 
가하여 물을 끓여서 즉석식품을 
익히게 하는 용기 가열부(1150)

- 인덕션히팅 방식으로 구비되어 용
기 내부를 가열하는 히팅판넬(21)
(갑12호증 2면, 갑 11호증의 식별
번호 [0028] 참조)

주요

도면

[도 4] 제어 계통의 구성도

용기 
식별부

갑11호증의 [도 3] 조리장치의 구성

  나. 구체적인 검토

     1) 구성요소별 대응 관계
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    2) 공통점 및 차이점에 대한 분석과 평가

      가) 구성요소 1, 3, 4 부분

         확인대상발명의 구성요소 1, 3, 4와 원고 실시주장발명의 각 대응 

구성은 모두 작동 개시부(조리 시작 버튼)51), 물 주입부(온수 공급 노즐), 용

기 가열부(히팅판넬)를 포함하는 조리기라는 점에서 아무런 차이가 없다.

      나) 구성요소 2 부분

         확인대상발명의 구성요소 2와 원고 실시주장발명의 대응 구성은 모

두 용기의 바코드를 식별(용기의 바코드를 읽어 들임)한다는 점에서 동일하다. 

  그러나 다른 한편, 구성요소 2의 용기 식별부는 [도 4]와 같이 ‘용기 판단

부’에 의하여 전용 용기인지 여부를 판단하나, 이에 대응하는 원고 실시주장

발명의 구성요소로는 갑11호증 [도 3]과 같이 용기의 바코드를 읽어 들이는 

태그판독단(34)만 있을 뿐, 전용 용기인지 여부를 판단하는 ‘용기 판단부’는 

존재하지 아니하므로, 양자는 사실적 관점에서 동일하다고 볼 수 없다.

  다. 이 부분 피고들의 주장에 대한 판단

    1) 이에 대하여 피고들은, 원고의 실시주장발명과 같이 용기에 담긴 즉

석식품이 무엇인지를 판별하는 것과 확인대상발명과 같이 용기가 전용 용기

인지를 판단하는 것은, 모두 용기에 부착된 바코드를 이용하는 것이라는 점

에서 양 발명은 실질적으로 동일하다는 취지로 다툰다. 

    2) 그러나 다음과 같은 이유로 피고들의 위 주장을 받아들일 수 없다.

      가) 원고가 현실적으로 실시하고 있다거나 실시하였던 조리기 제품(갑

10~13호증, 을2호증의 1~3)에서는 바코드 리더기 또는 태그판독단을 사용하

고 있다는 것만 확인할 수 있고, 이에 더 나아가 바코드 리더기 또는 태그판

독단이 전용 용기인지 여부를 판단하는 기능을 가졌다는 점을 인정할 만한 

뚜렷한 증거가 없다. 나아가 확인대상발명의 용기 판단부가 주지관용기술이

라거나 통상의 기술자에게 자명한 사항이라고 볼 수도 없다. 

51) 괄호 안에 함께 적은 것은 확인대상발명의 구성요소에 대응하는 원고 실시주장발명의 

대응 구성요소이다. 이하 편의상 확인대상발명과 원고 실시주장발명을 대비함에 있어

서는 모두 같은 방식으로 표기한다.
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      나) 또한 원고 실시주장발명의 바코드가 부착된 용기 역시 즉석식품 

조리기에서만 사용되는 전용 용기가 아니냐고 반박할 여지가 있기는 하나, 

이는 말 그대로 즉석식품 조리기에서만 사용되는 바코드가 부착된 용기라는 

의미일 뿐, 바코드가 부착된 용기가 존재한다고 해서 곧바로 원고 실시주장

발명의 즉석제품 조리기에 전용 용기인지 여부를 판단하는 용기 판단부가 포

함되어 있다고 할 수는 없다. 만일 원고 실시주장발명의 즉석식품 조리기에

서 타사의 바코드가 인쇄된 용기 제품이 사용된다면, 바코드 리더기 및 제어

부가 해당 바코드를 인식할 수 없어 작동하지 않을 것이지만, 그렇다고 해서 

이를 두고 원고 실시주장발명에 즉석식품 조리기 내부의 용기가 전용 용기인

지 여부를 판단하는 용기 판단부가 포함되어 있다고 할 수 없기 때문이다. 

  라. 검토 결과의 정리

    이상에서 살핀 바를 종합하면, 원고의 실시주장발명에는 확인대상발명의 

용기 판단부에 해당하는 구성이 없으므로, 피고들이 특정한 확인대상발명과 

원고의 실시주장발명은 사실적 관점에서 동일하다고 할 수 없다. 

  따라서 이 사건 심판청구는 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대

상으로 한 적극적 권리범위확인 심판청구에 해당하므로, 그 확인의 이익을 

인정할 수 없어 부적법하다. 

4. 결 론

  그렇다면 이 사건 심판청구가 부적법하여 각하되어야 한다고 보는 이상, 

이를 간과한 채 더 나아가 본안에 대하여 판단한 이 사건 심결은 그 자체로

서 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있다.

재판장      판사 이정석  _________________________
            판사 김부한  _________________________
            판사 이진희  _________________________
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확인대상발명의 설명서 및 도면

1. 설명서

  가. 확인대상발명의 명칭

     즉석식품 조리기

  나. 도면의 간단한 설명

     [도 1]은 확인대상발명에 따른 즉석식품 조리기의 정면 구성도

     [도 2]는 확인대상발명에 따른 즉석식품 조리기의 배면 구성도 

     [도 3]은 확인대상발명에 따른 즉석식품 조리기의 우측면 구성도 

     [도 4]는 확인대상발명에 따른 즉석식품 조리기의 제어 계통의 구성도

     [도 5]는 확인대상발명에 따른 즉석식품 조리기에 사용되는 용기의 모

식도

     [도 6]은 확인대상발명에 따른 즉석식품 조리기의 변형 실시 예의 정면 

구성도

     [도 7]은 확인대상발명에 따른 즉석식품 조리기의 또 다른 변형 실시 

예의 정면 구성도 

< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >

1001 : 동영상 광고용 모니터  1110 : 작동 개시부 1120 : 용기 식별부

1122 : 식별 독취부     1124 : 용기 판단부   1140 : 물 주입부

1150 : 용기 가열부  1160 : 제어 유닛      1225 : 물 조절 수단       

1300 : 용기            1315 : 식별 수단

  다. 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

     확인대상발명은 라면을 포함한 즉석식품을 가열 조리하는 즉석식품 조

리기에 관한 것으로서, 용기에 식별 수단이 결합된 조리기 전용 용기만 조리

하도록 구성된 조리기이다. 

   [도 1]은 확인대상발명에 따른 즉석식품 조리기의 정면 구성도, [도 2]는 
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확인대상발명에 따른 즉석식품 조리기의 후면 구성도, [도 3]은 확인대상발

명에 따른 즉석식품 조리기의 우측면 구성도, [도 4]는 확인대상발명에 따른 

즉석식품 조리기의 제어 계통의 구성도, [도 5]는 확인대상발명에 따른 즉석

식품 조리기에 사용되는 용기의 모식도이다. 

  확인대상발명의 즉석식품 조리기는, 작동 개시부(1110)와, 용기 식별부

(1120), 물 주입부(1140), 용기 가열부(1150)를 포함한다. 

  작동 개시부(1110)는, 외부의 작동 개시 동작에 상응하여 식품 조리 동작의 

개시를 나타내는 조리 개시 신호를 생성한다(이하 ‘구성요소 1’). 
  용기 식별부(1120)는, 용기(1300)를 식별하여 용기(1300)가 조리기 전용 용

기인지 여부를 판단한다(이하 ‘구성요소 2’). 
  물 주입부(1140)는, 용기 식별부(1120)에 의하여 용기(1300)가 조리기 전용 

용기로 판단되는 경우 용기(1300)에 소정의 온도를 가진 물을 주입한다(이하 

‘구성요소 3’). 
  용기 가열부(1150)는, 용기 식별부(1120)에 의하여 용기(1300)가 조리기 전

용 용기로 판단되는 경우 물이 주입된 용기(1300)에 소정의 시간 동안 열을 

가하여 물을 끓여서 즉석식품을 익히게 된다(이하 ‘구성요소 4’). 
  용기(1300)에 결합된 식별 수단(1315)은 바코드이다. 식별 수단(1315)은 바

코드 이외에도 광학적 또는 전자기적 방식으로 용기 식별을 가능하도록 하는 

공지의 광학적 또는 전자기적 식별 수단으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 

RFID와 같은 공지의 전자기적 식별 수단으로 구성될 수 있으며, QR 코드와 

같은 공지의 광학적 식별 수단으로 구성될 수도 있다. 

  각 구성요소별로 더욱 상세하게 설명한다. 

  작동 개시부(1110)는 작동 개시 버튼 형태로 구성되며, 제어 유닛(1160)에 

전기적으로 연결된다. 

  용기 식별부(1120)는, 식별 독취부(1122)와, 용기 판단부(1124)를 포함하며, 

제어 유닛(1160)에 전기적으로 연결된다.  

  식별 독취부(1122)는, 용기(1300)에 결합된 식별 수단(1315)을 독취하며, 
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바코드 리더기로 구성된다. 식별 독취부(1122)는 바코드 리더기 이외에도 광

학적 또는 전자기적 방식으로 용기 식별을 하는 공지의 광학적 또는 전자기

적 식별 독취 수단으로 구성될 수 있다. 예를 들어, RFID 리더기와 같은 공

지의 전자기적 식별 독취 수단으로 구성될 수 있으며, QR 코드 리더기와 같

은 공지의 광학적 식별 독취 수단으로 구성될 수도 있다. 

  용기 판단부(1124)는, 독취한 식별 수단(1315)을 이용하여 용기(1300)가 조

리기 전용 용기인지 여부를 판단한다. 용기 판단부(1124)는 즉석식품 조리기

의 제어 유닛(1160)에 의해 통합 기능 제공되거나, 제어 유닛(1160)과 연동하

는 별도의 컨트롤러에 의해 기능 수행이 이뤄진다. 확인대상발명의 제어 유

닛(1160)은 통상의 마이콤(MCU) 등을 포함하는 임베디드 모듈 형태로 조리

기 내에 내장 설치될 수 있다. 제어 유닛(1160)과 연동하는 각 구성요소는 

조리기 전면부의 조작 버튼 또는 LED 디스플레이 형태로 구현될 수 있으며, 

공지의 터치 패널 형태로 구현될 수도 있다. 

  용기 가열부(1150)는 인덕션 히터로 구성되며, 제어 유닛(1160)에 전기적으

로 연결된다. 용기 가열부(1150)는 인덕션 히터 이외에도 공지의 가스레인지, 

전기레인지, 전자레인지, 열적외선 히터, 세라믹 히터 등으로 구성될 수도 있다. 

  물 주입부(1140)는, 조리기 후면의 급수부(1153)를 통해 공급된 물을 용기

(1300)로 주입 공급하는 기능을 제공한다. 급수부(1153)와 물 주입부(1140) 

중간에는 물 공급의 온/오프 제어를 위한 밸브(미도시)가 구비되며, 물 저장

부(미도시)가 구비될 수도 있다. 밸브(미도시)는 제어 유닛(1160)에 의해 온/

오프 제어된다.

  물 주입부(1140)는, 용기(1300)에 주입하는 물의 양을 조절하는 물 조절 

수단(1225)을 더 포함한다. 물 조절 수단(1225)은 물 조절 버튼 형태로 구성

된다. 

  물의 양 조절은 제어 유닛(1160)의 밸브(미도시) 제어의 의해 기본 공급되

는 물의 양에 추가하여, 물 조절 수단(1225)에 의해 버튼 누름 조작된 양만

큼 물 공급이 추가되는 형태로 이뤄질 수 있다. 물 공급 추가 이외에 물 공

급 축소가 이뤄지도록 제어할 수도 있다. 
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  미설명 부호 1001은 동영상 광고용 모니터, 부호 1402는 시간 조절 수단, 

부호 1404는 시간 표시창, 부호 1406은 물 온도 표시창을 각각 나타내며, 

이들 요소는 제어 유닛(1160)과 연동하여 기능 수행이 이뤄진다. 

  조리 시간(가열 시간) 조절은 제어 유닛(1160)의 용기 가열부(1150) 제어에 

의해 기본 가열되는 가열 시간에 추가하여, 시간 조절 수단(1402)에 의해 버

튼 누름 조작된 양만큼 가열 시간이 추가되는 형태로 이뤄질 수 있다. 가열 

시간 추가 이외에 가열 시간 축소가 이뤄지도록 제어할 수도 있다. 

  또 다른 미설명 부호 1192는 김서림 방지구, 부호 1194는 물받이, 부호 

1196은 수평 조절 볼트를 각각 나타낸다. 

  또 다른 미설명 부호 1151, 1151'는 환기구, 부호 1152는 스팀 토출구, 부

호 1154는 물 토출구, 부호 1156은 전원 차단기를 각각 나타낸다.

  상술한 즉석식품 조리기의 사용 상태를 설명한다. 

  우선, 가열조리에 사용하고자 하는 용기(1300)에 결합된 식별 수단(1315)을 

식별 독취부(1122)에 독취시킨다. 일 예로, 바코드를 바코드 리더기에 읽히는 

형태로 이러한 식별 독취 과정이 이뤄질 수 있다. 

  다음으로, 식별 수단(1315)을 식별 독취부(1122)에 독취시킨 후, 용기

(1300)를 용기 가열부(1150) 위에 올려 놓는다. 

  다음으로, 작동 개시 버튼 형태로 구성된 작동 개시부(1110)를 사용자가 조

작하여 조리를 개시한다. 

  조리가 개시되면, 물 주입부(1140)는 물을 용기(1300)로 주입 공급하고, 용

기 가열부(1150)는 물이 주입 공급된 용기(1300)를 가열하여 조리가 이뤄지

도록 한다. 

  버튼 형태의 물 조절 수단(1225)을 사용자가 누름 조작하면 용기(1300)의 

식별 수단(1315) 별로 미리 기억된 기본 물 주입 공급량(예, 500cc)에 대하

여, 소정의 추가 공급량(예, 40cc)만큼 물 주입 공급량이 추가된다. 

  버튼 형태의 시간 조절 수단(1402)을 사용자가 누름 조작하면 용기(1300)

의 식별 수단(1315) 별로 미리 기억된 기본 가열 시간(예, 5분)에 대하여, 소

정의 설정시간(예, 30초) 만큼 가열 시간이 추가된다. 
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  [도 6]은 확인대상발명에 따른 즉석식품 조리기의 변형 실시예의 정면 구

성도이다. 

  상술한 [도 1]~[도 5]의 실시 예에서는 하나의 용기(1130)를 이용하여 즉석

식품조리가 가능한 구조의 즉석식품 조리기가 설명되었는데, [도 6]과 같이 

2개의 용기(1130)를 동시에 이용하여 즉석식품조리가 가능하도록 구성될 수

도 있다. 

  이러한 변형 구성을 취하는 경우, 작동 개시부(1110, 1110'), 물 주입부

(1140, 1140'), 물 조절 수단(1225, 1225'), 용기 가열부(1150, 1150'), 시간 

조절 수단(1402, 1402'), 시간 표시창(1404, 1404')은 제1 용기용과 제2 용기

용에 대한 조리 제어가 각각 가능하도록 2개가 병렬로 각각 설치된다. 

  [도 7]은 확인대상발명에 따른 즉석식품 조리기의 또 다른 변형 실시 예의 

정면 구성도이다. 

  상술한 [도 1]~[도 5]의 실시 예에서는 용기(1130)에 물 주입부(1140)를 통

해 물을 주입하고, 용기 가열부(1150)를 통해 용기를 가열하는 방식의 기본 

조리 기능을 제공하는데, 다른 방식의 즉석식품 조리기능을 추가로 더 구비

할 수 있다. 

  [도 7]의 경우, 좌측에는 상술한 것과 동일한 물 주입 및 용기 가열 방식

의 즉석식품조리 기능을 제공하고, 우측에는 스팀 공급부(1141)를 통해 용기

(1130) 내부로 스팀을 주입하는 스팀 가열 방식의 즉석 식품조리 기능을 제

공하도록 구성된다. 스팀 공급부(1141)는 스팀 공급 전에 용기(1130) 상부면 

측으로 하향 이동되도록 구성될 수 있다. 스팀 공급을 위해, 즉석식품 조리

기의 내부에는 스팀발생기(미도시)와 스팀 밸브(미도시) 등이 구비된다. 

  스팀 가열 방식의 즉석식품조리 기능의 경우, 작동 개시부(1110') 및 시간 

제어 등의 기능은 물 주입 및 용기 가열 방식과 동일하되, 스팀 자체가 가열 

조리 가능을 제공하므로 별도의 용기 가열부가 없다. 

  버튼 형태의 시간 조절 수단(1402')을 사용자가 누름 조작하면 용기(1300)

의 식별 수단(1315) 별로 미리 기억된 기본 스팀 공급 시간(예, 5분)에 대하

여, 소정의 설정시간(예, 30초) 만큼 스팀 공급 시간이 추가된다. 

  미설명된 부호 1147은 비상 정지 버튼이다. 
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  이와 같은 확인대상발명의 즉석식품 조리기는, 특정 조리기에 적합한 조리

기 전용 용기만 식별하여 물 주입 및 가열 조리를 제공하고, 전용 용기가 아

닌 용기에 담긴 식품(라면)은 조리하지 않는다.

2. 도 면

[도 1] 즉석식품 조리기의 정면 

구성도

[도 2] 즉석식품 조리기의 배면 

구성도

[도 3] 즉석식품 조리기의 우측면 

구성도

[도 5] 즉석식품 조리기에 사용되는 

용기의 모식도
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[도 4] 즉석식품 조리기의 제어 계통의 구성도

[도 6] 즉석식품 조리기의 변형 
실시예의 정면 구성도

[도 7] 즉석식품 조리기의 또 다른 
변형 실시예의 정면 구성도

끝.
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