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나. Publ ic Us e

§시사점

미국특허법제1 0 2조제( b )항에서는“발명이미국특허

출원1년이상의기간전에미국내에서공개적으로사용된

경우에도”출원인에게특허권이부여되지아니하도록정

하고있다. 동조항을적용함에있어크게두가지판단기준

이적용된다. 먼저특허출원전에발명이완전하며특허권

을위하여준비가이루어져있었는지와둘째는그발명이

공개적으로사용되었거나판매되었는지여부이다.

§판례경향변화

미국은그동안선발명주의를채택하였으므로, 원칙적으로

는선출원여부에관계없이선발명을입증한자에게특허권이

부여되었다. 그러나선발명주의체제하에서는특허권의존속

기간을실질적으로연장하기위해서의도적으로출원을지연

할인센티브가존재한다. 이를방지하기위해서미국특허법

§1 0 2 ( b )는“출원발명이미국내외에서특허되거나간행물( p r

inted publication)에기재된후또는미국내에서공연히사용

되거나(public use) 판매된(on sale) 때부터1년을초과한기간후

에출원된경우에는특허를거절하여야한다.”고규정하였다.

다. Exper i mental Us e

§시사점

public use나on-sale bar의경우에도출원인또는특허권

자가발명내용을향상시킬(또는발명을완성시킬) 목적으

로 실험을하였다면특허는무효가되지아니한다. 이를

experimental use의예외라한다. 즉, 발명자본인또는발명

자의감독하에있는자가발명의완성을위해서수행한시

험은public use가아니다. 

§판례경향변화

On-sale bar 또는public use bar에해당하더라도그사용이

experimental use에해당하면신규성은상실되지아니한다.

On-sale bar 또는public use bar가선발명주의를악용하는것을

방지하기위한제도라면, experimental use는보다완전하고적

절하게테스트된기술에대한공중의이익을반영한제도이다.1 )

라. Ant ic ip at ion 

§시사점

특허법§1 0 2조하에서선행기술에의해서본건특허기술

이예견가능한경우에는본건특허발명은신규성을상실하

여특허를받을수없다. 예견가능성과관련해서는주로본

건특허발명의청구항의한정이선행기술에명확히나타나

있지않은경우에도예견가능성을인정할수있는가의여

부와예견가능성에대한입증책임이문제가된다.

§판례경향변화

선행기술에의해서예견가능한발명은신규성이없다.

원칙적으로출원발명의모든구성요소가하나의선행기술

에의해서공개된경우에만예견가능성이인정된다.

그러나출원발명의구성요소, 예를들면그기술적효과

가하나의선행기술에의해서공개되었지만, 그선행기술

의창작자는출원발명에서목적으로하는기술적효과를이

해하지못 한 경우에는예견가능성이부인된다. 이를

Accidental Anticipation이라한다.2 )

마. Prior Invent ion (§102 g)

§시사점

특허법§1 0 2 ( g )는“발명을먼저착상하고나중에구체화

한자(항소인)가발명을나중에착상한자(피항소인)의착

상일이전부터선착상자의발명의구체화일까지구체화를

위한상당한노력을하였음을입증하면선발명자로인정된

다”고규정하고있다.

§판례경향변화

미국은선발명주의를채택하였으므로선발명자즉발명

을먼저착상( c o n c e p t i o n )한자에게특허권이주어진다. 그

러나후발명자, 즉선발명자보다늦게착상한자가선발명

자보다먼저발명을실시(reduce to practice)한경우에는후

발명자에게특허권이주어진다. 다만, 이경우에도선발명

제1절 특허성 ( Pat ent ab i l it y )

1. 신규성 ( 1 0 2조 a, b, c, d, e, f, g항)

가. On-Sale Bar

§시사점

35 U.S.C. §1 0 2 ( b )특허법제1 0 2조제( b )항에따르면“발명이미국특허

출원일로부터1년을초과하는기간(이하‘기준일’이라한다.) 전에미국

내에서판매된경우”에는특허를거절하여야한다. on-sale bar의해석은

법률문제인데, 특허는유효하다고추정되므로(35 U.S.C. §282) 특허의무

효를주장하는자가다음의사항에대한명확하고확실한증거를제시하

여야한다: ①본원특허의출원일의전일로부터1년이전에명확한판매

또는청약이존재한다. 그리고②그판매또는청약의목적물로부터본원

특허발명을완전히예견할수있어야한다.

§판례경향변화

미국은그동안선발명주의를채택하였으므로, 원칙적으로는선출원여

부에관계없이선발명을입증한자에게특허권이부여되었다. 그러나선

발명주의체제하에서는특허권의존속기간을실질적으로연장하기위해

서의도적으로출원을지연할인센티브가존재한다. 이를방지하기위해

서미국특허법§1 0 2 ( b )는“출원발명이미국내외에서특허되거나간행물

(printed publication)에기재된후또는미국내에서공연히사용되거나

(public use) 판매된(on sale) 때부터1년을초과한기간후에출원된경우

에는특허를거절하여야한다.”고규정하였다.
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3 8 Invention & Patent 

자가후발명자의착상일이전부터계속해서발명의보호와

개선을위해서상당한노력(due diligence)을하였다면선

발명자에게특허권이주어진다. (미국특허법§1 0 2 ( g ) )

2. 자명성 ( 1 0 3조 a, b, c)

§시사점

출원발명은선행기술과의차이가그기술분야의통상의

지식을가진자가출원발명의발명시선행기술로부터당해

출원발명의대상이그전체로서자명할정도밖에되지않

을경우그진보성결여로인해특허받을수없다. ( I n v a l -

idity for Obviousness, 특허법1 0 3 ( a )항)

§판례경향변화

현재특허법에명문화되어있는진보성에관한내용은원래

판례법에의해확립되었다. 진보성이라는특허요건이처음

등장한것은미연방대법원의1 8 5 0년Hotchkiss v. Green

w o o d3 ) 사건에서인데이때법원은발명으로서의독창성

( i n g e n u i t y )과특이성( s k i l l )을요구하였고, 미의회는1 9 5 2년

진보성에관한내용을명문화하여특허법에포함시켰다.

진보성판단에있어구체적방법을제시하고있어현재까

지도 가장많이인용되고있는 판례는Graham v. John

Deere Co.4) 사건이다. 이판례에서미연방대법원은진보

성판단에있어4가지사실에대한구체적판단, 즉1) 선행

기술의범위와내용, 2) 당업자의수준, 3) 특허청구범위의

발명과선행기술의차이, 및4) 2차적고려사항들에해한

사실적판단이선행되어야한다고판시하였다.

3. Utility

§시사점

발명이실질적이고실용적인산업상이용가능성을결여

할경우특허가허여되지않는다. 따라서특허출원은그것

이명세서에개시된내용자체로서공중에즉각적인이익을

가져다줄수있는것이어야한다. 따라서명세서에기재된

것이상의내용을더살펴보아야만해당발명의유용성을

파악가능한것은산업상이용가능성또는유용성을결여한

것으로간주된다.

§판례경향변화

“U t i l i t y (유용성)”에관한특허요건은35 U.S.C. 제1 0 1조

에규정되어있는데“u s e f u l”이라는단어로이요건을설명

하고있다. 이요건은특허받을발명의대상이과연유용한

발명인가를결정하는것으로특허권자가독점권을갖는대

가로반드시사회에어떠한이익을주어야한다는최초의

특허법정신이바탕이된것이라볼수있다. 

이와같이특허발명은사회에어떠한이익을안겨주어야

하는데요구되는이익의정도에대해서는논란이있어왔

다. 이에대하여Brenner v. Manson5 ) 사건에서미연방대법

원은, 제조방법에대한특허가유용성을갖기위해서는만

들어진물질이단순히공중에해가되지않는다는것만으로

는부족하고반드시사회적으로상당히유용한측면이있어

야한다고판시하였다. 이사건에서법원은발명일현재알

려진유용한용도가없고단지미래의과학적연구에만유

용한것만으로는특허를받을수없다고판시하였다.

4. 명세서기재 요건 ( 1 1 2조 1, 2, 3, 4, 5, 6번째구문)

§시사점

미국특허법1 1 2조는명세서기재요건을정의한조항이

다. 미국헌법이규정한특허법의목적은산업기술의발전

을도모하기위함인데6 ), 112조는상기목적을달성하는수

단으로서매우중요한특허법조항이다. 왜냐하면, 발명자

가자신의발명을특허출원하여출원일로부터2 0년간배타

적인독점권을허여받기위해서는자신의발명을1 1 2조의

요건을만족하는수준으로명세서에기재하여일반공중에

게개시하게함으로써일반공중이기존특허발명을이해

하고새로운발명을만들어낼수있기때문이다. 이런이유

때문에특허출원심사시에1 1 2조기재요건을가장기본적

으로심사하게되는것이다.

§판례경향변화

1) 112조1항

특허법1 1 2조1항에서규정한용이실시요건을만족하

는명세서가되기위해서는명세서에기재된내용으로당업

자가발명을실시할때과도한실험없이발명을구현할수

있어야하는데, 과도한실험의필요성을판단할때는복수

개의사실적기준에따라판단해야한다. 즉, (1) 필요한실

험의양, (2) 출원서가실험을가르쳐주는정도, (3) 제대로

동작하는샘플의존재여부, (4) 발명의특성, (5) 선행기술

의상태, (6) 해당기술분야의상대적인기술수준, (7) 기술

의발전방향예측가능성, (8) 청구범위의넓은정도등을

복합적으로판단해야한다.

2) 112조6항

수단+기능(means-plus-function) 청구항을포함하는출

원서는명세서내에상응하는수단의구조를개시하지않으

면기재불비로특허받을수없다. 수단+ 기능청구항의청

구범위해석은청구항에기재된기능과동일한기능을수행

하는고발된침해물이발명의상세한설명에서묘사한수단

과같거나균등한구조를가지고있는가를확인한다.

5. 발명자 요건 ( I n v e n t o r s h i p )

§시사점

특허의공동발명자임을주장하기위해서는해당특허발

명의착상에어떠한기여를하였다는주장이외에그주장

을뒷받침할만한구체적증거를제시하여입증하여야한

다. 발명에공헌을하였다는입증하기위한구체적증거는

다양한형태를가질수있는데, 특허발명의발명시작성된

기록이가장강력한증거가될수있지만정황증거도그증

거력을인정받을수있다. 또한, 제3자의증언도역시공동

발명자임을입증하는데사용될수있다.

§판례경향변화

일반적으로i n v e n t o r s h i p이문제가되는경우는공동발

명의경우인데, 미연방대법원은발명자에게일반적으로잘

알려진원리를제공하거나관련기술에대한일반적인설명

만을제공만하였을뿐출원발명에대한확정적이고명확한

아이디어를제공하지않은자는공동발명자가될수없다

고판시하였고,7 ) 1 9 5 2년에제정된현재의특허법1 1 6조에

서는, 공동발명자라하더라도(1) 물리적으로함께또는동

시에발명을위한연구를하였을필요는없고, (2) 발명에대

하여모두가동일한형태또는정도의기여를하였을필요

는없으며, (3) 그각각이출원발명의모든청구항에대하여

기여를하였을필요도없음을명시하였다.

6. 이중특허(Double Patenting)

§시사점

중복특허란동일한발명(statutory double patenting)이나

동일한발명에자명한정도의변형을가한것( n o n - s t a t u t o r y

double patenting/obviousness-type double patenting)에대

하여둘이상의특허등록을받는것을말하는데, 이러한중

복특허는엄격하게금지되고있다. 중복특허를금지하는

일차적인이유는동일한기본개념을갖는연속적인특허의

등록으로인한특허기간의연장을방지하는것이다. 중복

특허에대한처리문제에대하여판례는두가지방안을제

시하고있는데, 1) 동일한발명에대한특허는절대적으로

금지하는입장으로써후속특허의등록을거절하도록하는

방안과, 2) 소위자명형중복특허에대해서는잔류특허존

속기간에대한권리불요구(terminal disclaimer)를통해실

질적인특허기간연장문제를막을수있도록하는방안이다.

§판례경향변화

Double Patenting은 크게 35 U.S.C. 101에 근거한

Statutory Double Patenting과 판례에의해정립된N o n -

Statutory Double Patenting(Obiouness-type Double

P a t e n t i n g으로 지칭되기도함)으로대별되는데, 이러한

Non-Statutory Double Patenting의근거로서관세및특허에

관한항소법원( C C P A )은, In re Schneller 사건에서어느특

허가그존속기간이만료되었을경우그특허와동일한발

명은물론이고그로부터당업자에게자명한발명까지도자

유롭게실시할수있다는가정하에공중이행동할수있어

야하며, 자명성타입의double patenting rejection의기본적

근거는배타적권리를영위할수있는기간이불공정하게

연장되는것을방지한다는데있다고판시하였다.8 )
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3) Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248(1850)
4) Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)
5) Brenner v. Manson, 383 U. S. 519(1966)

6) U.S. Constitution Article I, §8, clause 8.
7) O’Reilly v. Morse, 56 U.S. 62(1853)
8) In re Schneller, 397 F. 2d 350 (CCPA 1968)
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가져다줄수있는것이어야한다. 따라서명세서에기재된

것이상의내용을더살펴보아야만해당발명의유용성을

파악가능한것은산업상이용가능성또는유용성을결여한

것으로간주된다.

§판례경향변화

“U t i l i t y (유용성)”에관한특허요건은35 U.S.C. 제1 0 1조

에규정되어있는데“u s e f u l”이라는단어로이요건을설명

하고있다. 이요건은특허받을발명의대상이과연유용한

발명인가를결정하는것으로특허권자가독점권을갖는대

가로반드시사회에어떠한이익을주어야한다는최초의

특허법정신이바탕이된것이라볼수있다. 

이와같이특허발명은사회에어떠한이익을안겨주어야

하는데요구되는이익의정도에대해서는논란이있어왔

다. 이에대하여Brenner v. Manson5 ) 사건에서미연방대법

원은, 제조방법에대한특허가유용성을갖기위해서는만

들어진물질이단순히공중에해가되지않는다는것만으로

는부족하고반드시사회적으로상당히유용한측면이있어

야한다고판시하였다. 이사건에서법원은발명일현재알

려진유용한용도가없고단지미래의과학적연구에만유

용한것만으로는특허를받을수없다고판시하였다.

4. 명세서기재 요건 ( 1 1 2조 1, 2, 3, 4, 5, 6번째구문)

§시사점

미국특허법1 1 2조는명세서기재요건을정의한조항이

다. 미국헌법이규정한특허법의목적은산업기술의발전

을도모하기위함인데6 ), 112조는상기목적을달성하는수

단으로서매우중요한특허법조항이다. 왜냐하면, 발명자

가자신의발명을특허출원하여출원일로부터2 0년간배타

적인독점권을허여받기위해서는자신의발명을1 1 2조의

요건을만족하는수준으로명세서에기재하여일반공중에

게개시하게함으로써일반공중이기존특허발명을이해

하고새로운발명을만들어낼수있기때문이다. 이런이유

때문에특허출원심사시에1 1 2조기재요건을가장기본적

으로심사하게되는것이다.

§판례경향변화

1) 112조1항

특허법1 1 2조1항에서규정한용이실시요건을만족하

는명세서가되기위해서는명세서에기재된내용으로당업

자가발명을실시할때과도한실험없이발명을구현할수

있어야하는데, 과도한실험의필요성을판단할때는복수

개의사실적기준에따라판단해야한다. 즉, (1) 필요한실

험의양, (2) 출원서가실험을가르쳐주는정도, (3) 제대로

동작하는샘플의존재여부, (4) 발명의특성, (5) 선행기술

의상태, (6) 해당기술분야의상대적인기술수준, (7) 기술

의발전방향예측가능성, (8) 청구범위의넓은정도등을

복합적으로판단해야한다.

2) 112조6항

수단+기능(means-plus-function) 청구항을포함하는출

원서는명세서내에상응하는수단의구조를개시하지않으

면기재불비로특허받을수없다. 수단+ 기능청구항의청

구범위해석은청구항에기재된기능과동일한기능을수행

하는고발된침해물이발명의상세한설명에서묘사한수단

과같거나균등한구조를가지고있는가를확인한다.

5. 발명자 요건 ( I n v e n t o r s h i p )

§시사점

특허의공동발명자임을주장하기위해서는해당특허발

명의착상에어떠한기여를하였다는주장이외에그주장

을뒷받침할만한구체적증거를제시하여입증하여야한

다. 발명에공헌을하였다는입증하기위한구체적증거는

다양한형태를가질수있는데, 특허발명의발명시작성된

기록이가장강력한증거가될수있지만정황증거도그증

거력을인정받을수있다. 또한, 제3자의증언도역시공동

발명자임을입증하는데사용될수있다.

§판례경향변화

일반적으로i n v e n t o r s h i p이문제가되는경우는공동발

명의경우인데, 미연방대법원은발명자에게일반적으로잘

알려진원리를제공하거나관련기술에대한일반적인설명

만을제공만하였을뿐출원발명에대한확정적이고명확한

아이디어를제공하지않은자는공동발명자가될수없다

고판시하였고,7 ) 1 9 5 2년에제정된현재의특허법1 1 6조에

서는, 공동발명자라하더라도(1) 물리적으로함께또는동

시에발명을위한연구를하였을필요는없고, (2) 발명에대

하여모두가동일한형태또는정도의기여를하였을필요

는없으며, (3) 그각각이출원발명의모든청구항에대하여

기여를하였을필요도없음을명시하였다.

6. 이중특허(Double Patenting)

§시사점

중복특허란동일한발명(statutory double patenting)이나

동일한발명에자명한정도의변형을가한것( n o n - s t a t u t o r y

double patenting/obviousness-type double patenting)에대

하여둘이상의특허등록을받는것을말하는데, 이러한중

복특허는엄격하게금지되고있다. 중복특허를금지하는

일차적인이유는동일한기본개념을갖는연속적인특허의

등록으로인한특허기간의연장을방지하는것이다. 중복

특허에대한처리문제에대하여판례는두가지방안을제

시하고있는데, 1) 동일한발명에대한특허는절대적으로

금지하는입장으로써후속특허의등록을거절하도록하는

방안과, 2) 소위자명형중복특허에대해서는잔류특허존

속기간에대한권리불요구(terminal disclaimer)를통해실

질적인특허기간연장문제를막을수있도록하는방안이다.

§판례경향변화

Double Patenting은 크게 35 U.S.C. 101에 근거한

Statutory Double Patenting과 판례에의해정립된N o n -

Statutory Double Patenting(Obiouness-type Double

P a t e n t i n g으로 지칭되기도함)으로대별되는데, 이러한

Non-Statutory Double Patenting의근거로서관세및특허에

관한항소법원( C C P A )은, In re Schneller 사건에서어느특

허가그존속기간이만료되었을경우그특허와동일한발

명은물론이고그로부터당업자에게자명한발명까지도자

유롭게실시할수있다는가정하에공중이행동할수있어

야하며, 자명성타입의double patenting rejection의기본적

근거는배타적권리를영위할수있는기간이불공정하게

연장되는것을방지한다는데있다고판시하였다.8 )
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3) Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248(1850)
4) Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)
5) Brenner v. Manson, 383 U. S. 519(1966)

6) U.S. Constitution Article I, §8, clause 8.
7) O’Reilly v. Morse, 56 U.S. 62(1853)
8) In re Schneller, 397 F. 2d 350 (CCPA 1968)
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