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들어가며.Ⅰ

특허를 출원할 때는 발명 출원주의가 원칙이나 기술적으로 관련된 몇1 1

가지 발명을 각 청구항으로 하여 한꺼번에 출원할 수 있도록 하는 것이 출

원인제 자 및 특허청의 편의를 도모할 수 있다 이런 점을 반영하여 우리나3 .․
라는 특허법을 개정하여 서로 기술적으로 밀접한 관계를 가1980. 12. 31.

지는 발명들에 대하여 그들을 하나의 출원으로 출원할 수 있도록 하고 이와,

더불어 하나의 출원에 포함될 수 있는 발명의 범위 특허출원의 범위 를 규(1 )

정하였다.

동 특허법은 제 조 제 항에서 특허출원은 발명을 출원으로 한다 다9 1 “ 1 1 .

만 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 군의 발명에 대하여 특허출원, 1 1

으로 할 수 있다 고 규정하여 하나의 출원서로 출원할 수 있는 발명의 범위.”

를 규정하고 있다 이 규정은 상호 관련성이 작은 복수의 발명을 가능한. (1)

하나의 출원서에 다수 포함시키고자 하는 출원인 이것을 허용하는 경우, (2)

특허권에 대한 감시나 선행기술 자료로서의 이용에 곤란을 겪게 되는 제 자3

및 선행기술 자료로서의 이용 및 심사에 대한 부담을 가지게 되는 특허(3)

청의 이익의 균형을 유지하는데 그 취지가 있다.1)



그런데 위 개정 특허법은 발명 출원의 요건에 대하여 특허법 시행령에1 1

서 규정하도록 위임하였는데 이에 따라 에 개정된 특허법시행1981. 7. 30.

령에서는 출원으로 허용될 수 있는 발명군 카테고리의 조합 만 나열하고 있1 ( )

을 뿐2) 정작 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 군의 발명이 어떠한1

것인지에 대해서는 전혀 제시하고 있지 못하여 꾸준히 그 개정이 요구되어

왔다.

이에 따라 특허청은 종전 규정의 문제점을 해결하고 특허제도의 국제적

통일화 추세에 조화되도록 한다는 취지에서 PCT3), EPC4) 등의 외국의 발명

의 단일성에 관한 규정을 참조하여 발명의 단일성에 관한 규2003. 6. 13.

정을 전반적으로 개정하기에 이르렀다 그 결과 발명의 단일성 요건이 좀 더.

명확히 제시되었고 아울러 발명의 단일성 요건에 관한 외국의 규정과 조화

를 이룰 수 있게 되었다.

그러나 이렇게 개정된 규정에 따라 특허출원에 포함된 발명의 단일성 제

도를 운용하고 있으나 실제에 있어서는 또는 와 그 운용을 약간씩PCT EPC

달리하고 있다.

본고에서는 에서 발명의 단일성 요건과 판단방법을 살펴보고 에서. , .Ⅱ Ⅲ

는 발명의 단일성에 관한 외국의 관련 입법례를 살펴본 다음 에서는 발, .Ⅳ

명의 단일성 판단에 있어서의 외국과의 운용상의 차이점과 그에 따른 문제

점 해결책 등을 검토하고자 한다, .



발명의 단일성 요건과 판단방법.Ⅱ

관련 규정1.

발명의 단일성에 관한 규정은 특허법과 특허법시행령에 마련되어 있다.

특허법 제 조 특허출원의 범위45 (1 )

특허출원은 발명을 특허출원으로 한다 다만 하나의 총괄적 발명의1 1 . ,①

개념을 형성하는 군의 발명에 대하여 특허출원으로 할 수 있다1 1 .

제 항의 규정에 의한 특허출원의 요건은 대통령령으로 정한다1 1 .②

특허법시행령 제 조 군의 발명에 대한 특허출원의 요건6 (1 1 )

법 제 조 제 항 단서의 규정에 의한 군의 발명에 대하여 특허출원을 하45 1 1 1

기 위하여는 다음 각호의 요건을 갖추어야 한다.

청구된 발명간에 기술적 상호관련성이 있을 것1. .

청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있을 것2. .

이 경우 기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비하여 개선된 것이어

야 한다.

발명의 단일성 요건의 해석2.

특허법시행령 제 조의 각호에 규정된 용어의 의미를 상세히 살펴봄으로써6

발명의 단일성 요건을 검토한다.

청구된 발명간에 기술적 상호관련성이 있을 것(1) .

특허출원의 청구범위에는 여러 개의 청구항이 있을 수 있고 각 청구항에,

는 발명의 기술적 사항만을 기재할 수 있고 상업적인 사항이나 발명의 효과

등은 기재할 수 없으므로 청구항에 기재된 사항은 당연히 기술적인 사항일

것이다 가사 기술적 사항이 아닌 것이 청구항에 기재되어 있다 하더라도 청.

구항을 해석할 때는 청구항에 기재된 기술적 사항을 기준으로 판단하여야

하는데 이때 각 청구항에 기재된 발명간에 발명의 단일성이 있으려면 청구

항에 기재된 이들 기술적 사항이 상호관련성을 가져야 한다는 것을 규정한



것이다.

아래의 예에서 청구항 의 발명과 청구항 의 발명은 물질 에 의하여 서1 2 A

로 기술적으로 관련되어 있다고 할 수 있을 것이다.

청구항 물질1 A：

청구항 물질 로 이루어진 제초제2 A：

청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있을(2)

것 이 경우 기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비하여 개선된 것.

이어야 한다.

가 기술적 특징( )

기술적 특징은 출원인이 발명을 특정하기 위하여 청구항에 기재한 사항

중에서 발명의 목적 효과 등에 관한 기재를 제외하고 발명을 기술적으로 특,

정하는 사항을 일컫는 것으로 발명의 구성요소와 동의어라고 할 수 있다.

나 동일하거나 상응하는 기술적 특징( )

동일한 기술적 특징1)

각 청구항에 기재된 공통적인 기술적 특징이 문언적으로 동일한 경우를

일컫는다.

상응하는2) 5) 기술적 특징

특허청의 심사지침서에는 상응하는 의미에 대하여 명확히 설명하고 있“ ”

지는 않으나 여기서 각 발명의 특별한 기술적 특징은 동일하지 않더라도, “ ,

상응하기만 하면 된다 예를 들면 하나의 청구항에서 탄성을 주는 특별한. ,

기술적 특징은 스프링인데 반해 다른 청구항에서는 탄성을 주는 특별한 기,

술적 특징이 고무일 수 있다 고 기재하고 있고 발명의 단일성 판단방법을.” ,

설명하기 위하여 예를 든 예 에서 시간축 신장기와 시간축 압축기는 기술2

적 특징이 서로 상응하는 것으로 해석하고 있음에 비추어 특허청의 심사실

무에서는 상응한다 는 용어의 의미를 공통되는 기술적 특징이 그 기능 동“ ” ,



작모드 효과 등이 같거나 위 스프링과 고무의 경우가 이에 해당될 것이다, ( .)

또는 기술적으로 상호 보완적인 것 위 시간축 신장기와 시간축 압축기의 경(

우가 이에 해당될 것이다 을 포함하는 것으로 해석하고 있는 것으로 보인.)

다.

다 이 기술적 특징은 발명을 전체로 보아 선행기술로부터 개선된 것( )

특별한 기술적 특징( )6)이어야 한다.

발명을 전체로 보아1)

발명은 청구항에 기재된 전체로서 하나의 발명을 이루는 것7)이므로 선행

기술로부터 개선된 것인지 여부를 판단할 때는 청구항에 기재된 개개의 기

술적 특징을 선행기술과 대비하여 판단하는 것이 아니라 전체로서 판단하여

야 하므로 위 용어는 이를 확인하여 기재한 것이라 할 수 있다.

선행기술2)

여기서 말하는 선행기술이라 함은 특허법 제 조에 규정된 기술 즉 그29 ,

출원 전에 간행물에 의하여 반포되거나 공지되거나 공연히 실시된 기술을, ,

의미한다.

선행기술로부터 개선된 것3) 8)



선행기술로부터 개선된 것 의 의미에 대하여 심사지침서에서는 명확히“ ”

설명하고 있지 않으나 특별한 기술적 특징은 발명의 단일성을 판단하기 위“

하여 특별히 제시된 개념으로서 선행기술에 비해 신규성과 진보성을 구비하

게 되는 기술적 특징이다.”9)고 설명하고 있는 점으로부터 미루어 위 용어의

의미를 선행기술에 비하여 진보가 있는 것이어야 한다는 의미로 해석하고

있는 듯하며 이에 대해서는 장에서 상세히 검토한다, .Ⅳ

발명의 단일성 판단 방법3.

심사지침서에 기재되어 있는 발명의 단일성 판단방법을 소개하면 다음과

같다.

예 1:

청구항 필라멘트 와 충진가스 로 구성된 램프1: A B .

청구항 필라멘트 와 충진가스 로 구성된 램프2: A C

위의 예 에서 청구항 에 공통되는 기술적 특징은 동일한 것으로서1 1, 2

필라멘트 이다 필라멘트 가 선행기술에 비하여 개선된 것이면 청구항A . A 1,

의 발명간에는 단일성이 존재한다 그러나 필라멘트 가 선행기술에 의하2 . A

여 공지된 것인 경우에는 선행기술로부터 개선된 기술적 특징 특별한 기술적(

인 특징 이 없으므로 청구항 의 발명간에는 발명의 단일성이 결여되어) 1, 2

하나의 출원으로 출원하는 것이 허용되지 않는다.

그림에 의하여 설명하면 위 예는 아래와 같은 벤다이어그램으로 나타낼

수 있는데 교집합에 해당하는 것이 청구항 의 발명간에 공통된 기술적, 1, 2

특징으로서 이 예에서는 필라멘트 이고 만약 이 필라멘트 가 선행기술에A , A

비하여 개선된 것이면 이들 청구항의 발명간에는 발명의 단일성이 존재하게

되며 그렇지 않으면 발명의 단일성이 존재하지 않는다, .



충진가스 B 필라멘트 A 충진가스 C

예 2:

청구항 폴리에틸렌 수지의 표면을 산에 의해 처리하는 방법1: .

청구항 제 항에 있어서 산은 황산인 방법2: 1

청구항 제 항에 있어서 산은 질산인 방법3: 1

위의 예는 소위 종 속 의 관계를 가지는 형태(species)- (genus) 10)로서 청구

항 의 발명간에 공통되는 기술적인 특징은 청구항 의 폴리에틸렌1, 2, 3 1 “

수지의 표면을 산에 의해 처리하는 기술 로서 청구항 의 발명이 선행기술” 1

로부터 개선된 것이면 청구항 의 발명은 발명의 단일성 요건을 만족1, 2, 3

한다 그러나 청구항 의 발명이 공지된 경우 예를 들면 폴리에틸렌 수지의. 1 ,

표면을 염산에 의해 처리하는 기술이 선행기술 문헌에 나타나 있는 경우에

는 청구항 의 발명간에 특별한 기술적인 특징이 없으므로 발명의 단일2, 3

성이 존재하지 않는다.

심사지침서에는 앞서 설명한 것과 같은 발명의 단일성 판단방법에 관한

설명에 더하여 발명의 카테고리가 다른 경우 마쿠쉬 기재형식, 11)의 청구항

및 중간체와 최종생성물이 기재된 청구항의 세 가지 유형에 있어서의 단일

성 판단방법에 대하여 특별히 설명하고 있다 발명의 카테고리가 다른 경우.

에 대해서는 물건과 그 물건을 생산하는 방법에 관한 독립항 물건과 그 물,

건을 사용하는 방법에 관한 독립항 물건과 그 물건을 취급하는 방법에 관한,

독립항 물건과, 그 물건을 생산하는 기계기구장치 기타의 물건에 관한 독립항,․ ․
물건과 그 물건의 특정 성질만을 이용하는 물건에 관한 독립항 또는 물건과

그 물건을 취급하는 물건에 관한 독립항으로 나누어서 각 경우에 있어서의

발명의 단일성 판단방법을 상세히 설명하고 있다.

또한 마쿠쉬 기재형식의 청구항에 대해서는 개 이상의 택일적 사항에“2

대하여 복수의 독립항으로 기재되거나 또는 하나의 청구항내에 마쿠쉬 방식,



으로 기재되거나 발명의 단일성 판단에 있어서는 동일한 기준이 적용되며, ,

하나의 청구항에 택일적 요소가 마쿠쉬 방식으로 기재된 경우에 있어서 택

일적 사항들이 유사한 성질 또는 기능을 갖는 경우에는 단일성의 요건은 만

족된다 고 하고 중간체와 최종생성물이 기재된 청구항에 대해서는 중간체.” , “

와 최종생성물사이에 주요한 구조적 요소가 동일한 경우와 중간체 및 최종

생성물이 기술적으로 밀접한 상관관계가 있을 것 즉 최종생성물이 중간체. ,

로부터 직접 생산되거나 또는 중요한 구조적 요소가 동일한 소수의 중간체,

에 의해서만 분리되는 경우 발명의 단일성이 만족된다 고 설명하고 있다.” .

그리고 심사관이 발명의 단일성을 판단할 때 유의하여야 할 사항의 하나

로서 어떤 특정한 독립항을 기준으로 하여 단일성을 판단한 결과 단일성의“

요건이 만족되었을 경우에도 보정에 의하여 그 기준이 되었던 특정한 독립,

항이 삭제되거나 또는 발명의 내용이 변경된 결과 단일성의 요건이 만족되

지 않게 될 수 있다 따라서 이와 같은 경우에는 단일성의 요건에 대한 판단.

을 다시 하여야 한다 고 기재하고 있다.” .

판례의 입장4.

발명의 단일성 요건과 관련하여 특허법원은 다음과 같이 판단하고 있

다.12)

특허법 제 조제 항은 특허출원은 발명을 특허출원으로 한다 다만45 1 “ 1 1 . ,

하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 군의 발명에 대하여 특허출원으1 1

로 할 수 있다 고 제 항은 제 항의 규정에 의한 특허출원의 요건은 대.” 2 “ 1 1

통령령으로 정한다 고 각 규정하고 있고 이에 따른 특허법 시행령 제 조.” , 6

제 항은 법 제 조 제 항의 규정에 의한 특허출원의 요건은 다음 각호의1 “ 45 2 1

에 해당하여야 한다 고 규정하면서 제 호로 물건 또는 방법에 관한 독1 .” 1 “ 1

립항을 기재한 출원 을 들고 있으며 제 항은 제 항 각호의 경우에 독립” , 2 “ 1 1

항만으로 포괄하여 기재할 수 없을 때에는 법 제 조 제 항의 규정에 의한45 1

군의1 발명에 해당하는 경우에 한하여 이상의 독립항으로 기재할 수 있다2 .”



고 규정하고 있다.

위 규정들에 의하면 독립항인 특허청구범위 제 항 내지 제 항을 하나로2 7

출원하기 위하여는 제 항 내지 제 항이 하나의 총괄적 발명의 개념을 형2 7 “

성하는 군의 발명 에 해당하여야 하는바 먼저 하나의 총괄적 발명의 개1 ” , “

념을 형성하는 군의 발명 이 구체적으로 무엇인지에 관하여 보기로 한다1 ” .

원래 특허법은 발명 출원주의 를 채택하고 있으나1 1 ( )一發明 一出願主義

기술적으로 관련된 몇 가지 발명을 각 독립항으로 하여 한꺼번에 출원할 수

있도록 하는 것이 바람직한 면도 있기 때문에 서로 기술적으로 밀접한 관,

계를 가지는 발명들에 대하여 그들을 하나의 출원으로 출원할 수 있도록 함

으로써 출원인 제 자 및 특허청의 편의를 도모하고자 하는 것이 특허법 제, 3

조 규정의 취지이다 그러므로 위 규정을 해석함에 있어서는 출원료나 특45 .

허관리면에서의 유리함 때문에 서로 관련성이 없는 복수의 발명을 하나의

출원서에 다수 포함시키고자 하는 출원인과 이것을 허용할 경우 타인의 권

리에 대한 감시나 선행기술 자료로서의 이용 또는 심사에 대한 부담 때문에

불이익을 받게 되는 제 자 및 특허청과의 사이에 균형을 도모함이 필요하3

다.13)

위 판결에서는 발명의 단일성 요건에 대하여 하나의 총괄적 발명의 개념“

을 형성하는 군의 발명에 해당하는가 여부는 각 청구항에 기재된 발명들1

사이에 하나 또는 둘 이상의 동일하거나 또는 대응하는 특별한 기술적인 특

징들이 관련된 기술관계가 존재하는가 즉 기술적으로 밀접한 관계가 존재하( ,

는가 에 달려있고 특별한 기술적인 특징이란 각 발명에서 전체적으로 보아) ,

선행기술과 구별되는 개량부분을 말한다 할 것이다 고 하여 특허청의 심사.”

관행과 그 궤를 같이하고 있다.14)

외국의 입법례.Ⅲ

1. PCT(EPC)



의 발명의 단일성에 관한 규정EPC 15)은 그 표현만 다를 뿐 실질적으로,

의 발명의 단일성 규정과 차이가 없다 아래에서는 에서의 발명의PCT . PCT

단일성과 관련된 규정을 살펴 본다.

규칙 요건13.1( )

국제출원은 하나의 발명 또는 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1

군의 발명과 관련하여야 한다.

규칙 단일성의 요건이 충족된 것으로 인정되는 경우13.2( )

군의 발명이 하나의 국제출원의 청구범위에 기재되어 있는 경우 규칙1 ,

에 규정하는 발명의 단일성 요건은 이들 발명간에 또는 이상의 동13.1 1 2

일하거나 대응하는 특별한 기술적 특징을 포함하는 기술적 관계가 있을 때

에 한하여 충족된다 특별한 기술적 특징 이란 청구범위에 기재된 각 발명. “ ”

이 전체적으로 보아 선행기술에 대하여 기여한 기술적 특징을 말한다.

규칙 청구범위의 기재방법에 의하여 영향을 받지 아니하는 발명의 단13.3(

일성 판단)

군의 발명이 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하고 있는지 여부에 대1

한 결정은 이들 발명이 별개의 청구항으로 기재되어 있는지 또는 하나의 청

구항 내에서 선택적 형식으로 기재되어 있는지와 상관없이 행한다.

규칙에 규정된 위 발명의 단일성 규정의 해석 및 판단방법에 대해서PCT

는 국제조사 및 국제예비심사 가이드라인PCT 16)에서 구체적 예를 들어 설

명하고 있으며 특히 서로 다른 카테고리를 갖는 청구항의 조합 마쿠쉬 청, ,

구항 및 중간체와 최종 생성물의 세 가지 경우에 있어서의 발명의 단일성에

관하여 상세히 설명하고 있으며 이를 간추려보면 다음과 같다.

서로 다른 카테고리를 갖는 청구항들의 조합(1)

다음의 다른 카테고리의 청구항들의 조합은 발명의 단일성 요건을 만족한



다.

가 물에 관한 독립항 그 물을 생산하는데 특별히 적합한 방법에( ) 1 , “ ”

관한 독립항 그 물의 용도에 관한 독립항1 , 1

나 방법에 관한 독립항 그 방법을 실시하기 위해 특별히 고안된( ) 1 , “ ”

장치나 수단에 관한 독립항1

다 물에 관한 독립항 그 물의 생산에 특별히 적합한 방법에 관( ) 1 , “ ”

한 독립항 그 방법을 실시하기 위해 특별히 고안된 장치나 수단에 관한1 , “ ”

독립항1

위에 기재된 청구항들의 세트 위의 가 나 또는 다 를 하나의 출원으1 ( ( ), ( ) ( ))

로 하여 출원하는 것은 허용되지만 이러한 청구항들의 세트의 조합을 하나

의 출원으로 하여 출원하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.17)

마쿠쉬 기재형식(2)

택일적 발명에 대하여 여러 개의 독립항으로 기재하거나 하나의 청구항내

에 마쿠쉬 형식으로 기재할 수 있으며 어느 경우에도 발명의 단일성 판단에,

있어서는 동일한 기준이 적용되어야 한다.

택일적 사항들이 하나의 청구항에 마쿠쉬 형태로 기재된 경우 이들 택일

적 사항들이 서로 유사한 성질 을 갖는 경우에는 단일성 요건이 충족되며“ ” ,

특히 택일적 사항들이 화합물에 관한 것일 경우에는 모든 택일적 사항들이

공통적인 특성 또는 활성을 가지고 또한 중요한 구조적 요소가 모든 택일적,

사항에 포함되어 있거나 공통되는 구조에 일관성이 없는 경우 모든 택일적,

사항들이 그 발명이 속하는 기술 분야에서 인정되는 화합물 분류에 속하는

경우에 이들은 유사한 성질을 가진 것으로 본다.

중간체 및 최종생성물(3)

중간체 라는 용어는 중간물질 또는 출발물질을 의미하며 이들 물질은 물“ ”

리적 또는 화학적 변화에 따라 본래의 특성을 잃고 최종생성물을 생산하는

데 사용될 수 있는 능력을 가지고 있다 중간체와 최종생성물사이에 주요한.

구조적 요소가 동일하고 중간체 및 최종생성물이 기술적으로 밀접한 상관관

계가 있는 경우에는 발명의 단일성이 있다.



일본3.

일본의 종래의 발명의 단일성 규정18)은 하나의 청구항에 기재된 발명을

특정 발명으로 하고 다른 청구항에 기재된 발명을 관련 발명으로 하여 특정

발명과 관련 발명이 산업상 이용분야와 해결하고자 하는 과제가 동일하거나

산업상 이용분야와 청구항에 기재된 사항의 주요부가 동일한 경우에는 발명

의 단일성이 충족되는 것으로 하였기 때문에 이 지나치게 광범위하여 국제

적 기준의 조화에 역행하고 심사부담을 증가시키는 등의 문제점이 지적되어

이러한 문제점을 해결하기 위하여 규정을 참고하여 관련PCT 2003. 5. 16.

규정을 다음과 같이 개정하였다.

특허법 제 조37

이상의 발명에 대해서는 경제산업성령에서 정한 기술적 관계를 가지는2

것에 의해 발명의 단일성 요건을 만족하는 일군의 발명에 해당할 때는 하나

의 출원서로 특허출원 할 수 있다.

특허법 시행규칙 제 조의25 8



특허법 제 조의 경제산업성령에서 정한 기술적 관계란 이상의 발1. 37 2

명이 동일하거나 대응하는 특별한 기술적 특징을 가지고 있는 것에 의해,

이들 발명이 단일의 일반적 발명개념19)을 형성하도록 연관하고 있는 기술

적 특징을 말한다.

전항에 규정된 특별한 기술적 특징이란 발명의 선행기술에 대한 공헌2.

을 명시하는 기술적 특징을 말한다.

제 항에 규정된 기술적 관계에 대해서는 이상의 발명이 별개의 청3. 1 2

구항에 기재되어 있는지 단일의 청구항에 택일적인 형식으로 기재되어 있는

지에 상관없이 그 유무를 판단하는 것으로 한다.

특허법 및 특허법 시행령에 규정된 위 발명의 단일성 규정의 해석 및 판

단방법에 대해서는 특허심사지침서에서 구체적 예를 들어 설명하고 있으며,

특정 관계에 있는 경우 마쿠쉬 청구항 및 중간체와 최종생성물의 세 가지,

경우에 있어서의 발명의 단일성 판단에 관하여 특별히 설명하고 있다.

특정 관계에 있는 경우(1)

다음의 다른 카테고리의 청구항들의 조합은 발명의 단일성 요건을 만족한

다.

가 물과 그 물을 생산하는 방법 물과 그 물을 생산하는 기계 기구( ) , , ,

장치 그 외의 물,

나 물과 그 물을 사용하는 방법 물과 그 물의 특정 성질만을 이용( ) ,

하는 물

다 물과 그 물을 취급하는 방법 물과 그 물을 취급하는 물( ) ,

라 방법과 그 방법의 실시에 직접 사용하는 기계 기구 장치 그 외( ) , , ,

의 물

마쿠쉬 기재형식(2)

택일적 사항들이 하나의 청구항에 마쿠쉬 형식으로 기재된 경우 이들 택



일적 사항들이 서로 유사한 성질 을 갖는 경우에는 단일성 요건이 충족되“ ”

며 특히 택일적 사항들이 화합물에 관한 것일 경우에는 모든 택일적 사항들,

이 공통적인 특성 또는 활성을 가지고 또한 중요한 구조적 요소가 모든 택,

일적 사항에 포함되어 있거나 공통되는 구조에 일관성이 없는 경우 모든 택,

일적 사항들이 그 발명이 속하는 기술 분야에서 인정되는 화합물 분류에 속

하는 경우에 이들은 유사한 성질을 가진 것으로 본다.

중간체 및 최종생성물(3)

중간체 라는 용어는 중간물질 또는 출발물질을 의미하며 이들 물질은 물“ ”

리적 또는 화학적 변화에 따라 본래의 특성을 잃고 최종생성물을 생산하는

데 사용될 수 있는 능력을 가지고 있다 중간체와 최종생성물사이에 주요한.

구조적 요소가 동일하고 중간체 및 최종생성물이 기술적으로 밀접한 상관관

계가 있는 경우에는 발명의 단일성이 있다.

또한 독립항과 종속항간의 발명의 단일성 판단 방법에 대하여 다른 청구, “

항의 모든 발명 특정 사항을 포함한 동일 카테고리의 청구항 형식적으로 인(

용하는 형식인지 인용되는 형식인지를 묻지 않는다 이 직렬적인 종속 계.)

열20)을 형성하고 있는 청구범위에 대해서는 모두 선행기술조사 및 심사를

하는 것이 합리적이라고 판단되는 경우 발명의 단일성을 문제 삼지 않고 심

사를 수행한다 고 하고 아울러 하나의 독립항의 종속 계열이 분기되어 있.” ,

는 경우에 대하여 당초에 분기점의 청구항에 관한 발명의 특별한 기술적“

특징이었던 것이 선행기술에 대하여 공헌하지 않는 것이 분명하게 된 경우

에도 가장 먼저 기재된 하나의 직렬적인 종속 계열을 형성하는 청구범위의

발명에 대해서는 단일성을 문제 삼지 않고 심사를 수행한다 고 설명하고 있.”

다.21)

미국4. 22)



미국에는 한정요구제도 와 발명의 단일성 개념이 병존하고 있는데 전“ ” “ ”

자는 의 국내이행단계 출원 이외의 출원에 후자는 출원의 선행기PCT , PCT

술조사와 국제예비심사 및 출원의 국내이행단계 출원에 적용된다PCT .

한정요구제도란 다른 나라의 발명의 단일성제도에 대응되는 것으로서 하

나의 출원에 포함되는 발명의 범위를 제한하여 심사관이 부담할 수 있는 기

술의 범위 및 하나의 출원을 심사하는데 필요한 검색범위가 적정하게 되도

록 하나의 출원에 포함될 수 있는 발명의 범위를 정한 것이다.

미국 특허법 제 조에서는 독립적 이고 구별되는121 “ (independent) (distinct)”

발명이 출원에 청구된 경우 특허청장은 하나의 발명으로 한정하라는 요구1

를 할 수 있다고 규정하고 시행규칙 에는 이상의 독립적이고 구, 1.141(a) 2 “

별되는 발명을 출원으로 하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다고 규정하” 1

고 있다.

독립적인 발명이라 함은 이상의 발명이 서로 아무런 관계를 갖지 않“ ” 2

는 경우 즉 형상 조작 효과에 있어서 관련성이 없는 관계의 발명을 말한, , ,

다 예를 들면 하나의 출원에 포함되어 있는 이상의 주제에 대하여 이러. , 2 ,

한 주제들이 속 과 종 의 관계에서 속 아래의 종들이 서로(genus) (species)

독립적인 경우이거나 방법과 장치의 발명에서 그 장치가 방법을 실행하는데,

사용될 수 없는 경우 또는 개의 다른 조합 발명이 함께 사용할 수 있는 것2

으로 기재되어 있지 않고 다른 동작모드 다른 기능 또는 다른 효과를 갖는,

경우가 이에 해당된다(MPEP 802.01).

구별되는 발명은 콤비네이션과 서브콤비네이션 방법과 그 방법을 실시“ ” ,

하기 위한 장치 제조방법과 그 생산물 등과 같이 이상의 주제가 서로 관, 2 “

련되어 있으나 필요에 따라 별개로 제조 사용 또는 판매가 가능하고 또한” ,

각자의 관계에서 서로 독립하여 특허를 받을 수 있는 신규하고 진보성이 있(

는 관계의 발명을 말한다) (MPEP 802.01).

그런데 한정요구는 독립적인 발명과 구별되는 발명에 택일적으로 적용되

고 있으며 판단을 위한 일반 원칙은 다음과 같다.23)

첫째 이상의 발명이 독립적인 경우 즉 발명들 사이의 관계가 개시되어, 2 ( ,

있지 않으면 하나로 한정하라고 요구할 수 있다) .

둘째 발명들이 상세한 설명에는 서로 관련되어 있으나 독립적이지는 않으, (

나 청구항에 의하여 구별되는 경우 한정 요구가 정당할 수 있다) .



셋째 발명들이 서로 관련되어 있고 독립적이지도 않고 구별되지도 않으, ( ),

면 한정요구를 해서는 안 된다.

또한 출원발명이 독립적이거나 구별되는 발명을 포함하고 있어도 전체출,

원에 대하여 선행기술조사를 하거나 심사하는데 심각한 부담이 없는 경우

심사관은 한정요구를 하여서는 아니 된다 심각한 부담이란 분(MPEP 803).

류24)가 다르거나 분류가 같은 경우는 해당 분야에서 별개의 상태에 있거나

또는 선행기술 검색분야가 다른 경우를 말한다(MPEP 808.02).

그리고 중간체와 최종목적물의 관계에서 중간체가 최종목적물의 원료로

사용되는 이외의 용도를 가지고 있는 경우 한정요구를 할 수 있으며(MPEP

신규물질과 그 제조방법에 관한 출원에서 해당 신규물질이 다른806.05b),

제조법에 의해서도 제조될 수 있는 경우에 구별되는 발명으로 간주되어 한

정요구가 행해지게 된다(MPEP 806.05f).

아울러 물과 장치의 발명에서도 장치가 다른 물의 제조에 사용될 수 있거

나 물이 다른 장치로 제조될 수 있는 경우에도 구별되는 발명으로 간주하여,

분할을 요구할 수 있다(MPEP 806g).

또한 청구항이 마쿠쉬 형식으로 기재되어 있으나 종의 수가 많지 않거나

종들이 서로 밀접히 관련되어 있어 선행기술검색 및 심사에 심각한 부담이

없는 경우에는 독립적이거나 구별되는 발명이 포함되어 있어도 출원으로1

허용된다(MPEP 803).

콤비네이션과 서브콤비네이션의 발명 혹은 서브콤비네이션끼리의 발명도

동시에 사용 가능하고 별개로 사용될 수 없는 경우 출원으로 출원하는 것1

이 허용된다(MPEP 806.05(d)).

물과 물의 제조방법과 물의 사용방법 등 카테고리가 다른 개의 발명이3

하나의 출원으로 출원되었을 때 물과 물의 제법이 구별되는 경우에 한하여

개의 출원으로 하라는 분할요구를 할 수 있다 시행규칙3 ( 1.141(b)).

이상과 같은 판단기준에 따라 판단한 결과 한정요구가 필요하다고 인정되

는 경우 심사관은 특허성 여부에 대한 판단은 보류한 채 한정요구부터 하여

야 한다고 규정하고 있는데 한정을 요구하는 형태에 따라 일반적인 의미의

한정요구와 선택요구로 나눌 수 있다.

일반적인 의미의 한정요구는 다수의 상위 청구항 속 이 존재하면서 각 상( )

위 청구항이 다른 심사영역에 있다고 판단되는 경우에 발한다 이 한정요구.

명령의 절차로는 심사관이 상위 청구항과 그 하위 청구항 종 을 그룹으로 나( )



누어 제시하면서 어느 한 그룹을 선택할 것을 명령한다 이 한정요구 명령은.

강제적인 사항이므로 출원인은 반론의 유무에 상관없이 제시된 그룹 중 어

느 한 그룹을 선택하여야 한다 여기서 선택되지 않은 청구항은 분할출원의. ,

대상이 되며 이 청구항에 대해서는 하나의 그룹의 선택과 동시에 또는 선택,

된 그룹의 청구항이 심사에 계속 중일 때 분할출원을 할 수 있다.

또한 선택요구는 상위 청구항 독립항 이 하나인 경우임에도 불구하고 하, ( )

나의 상위 청구항에 종속되는 다수의 하위 청구항 종속항 이 다른 심사영역( )

에 있다고 판단되는 경우에 발한다 이 선택요구 명령의 절차로는 다수의 하.

위 청구항을 그룹으로 나누어 제시하면서 어느 한 그룹을 선택할 것을 명령

한다 이 선택요구 명령에 의해 어느 한 그룹을 선택한 경우 심사관은 그 상.

위 청구항 및 선택된 그룹에 대하여 심사를 하며 상위 청구항이 특허를 받,

을 수 있다면 선택되지 않은 다른 그룹에 대해서도 특허를 받을 수 있다 따.

라서 선택되지 않은 청구항에 대한 분할출원은 상위 청구항에 대한 심사 결

과에 따라 결정될 것이다.25)

정리5.

이상에서 살펴본 바와 같이 우리나라 일본 및 포함 의 발명의, PCT(EPC )

단일성에 관한 규정은 표현만 다를 뿐 실질적으로 동일하고26) 단지 구체적

운용에 있어서 조금의 차이가 있을 뿐인데 미국의 발명의 단일성에 관한 규,

정 및 심사실무는 우리나라 일본 및 의 그것들과 크게 다르다, PCT .

먼저 발명의 단일성 판단에 관한 구체적 운용에 있어서 우리나라 일본 및,

차이점을 정리하면 다음과 같다PCT .

우리나라 일본 및 는 청구항의 발명간에 특별한 기술적 특징을(1) , PCT

공유하고 있는지를 발명의 단일성 판단기준으로 하고 있는 반면에 미국은

청구항간의 발명이 서로 독립적이며 구별되는지를 그 기준으로 하고 있

다.27)



우리나라 일본 및 는 청구항의 발명간에 분류나 검색범위가 다(2) , PCT

르다는 이유로 발명의 단일성을 부정할 수 없으나28) 미국은 청구항간의 발,

명의 분류나 검색범위가 다른 경우 발명의 단일성을 부정하여 한정을 요구

할 수 있다.

신규물질과 그 제조방법을 포함한 출원에서 신규물질이 다른 제조방(3)

법에 의해 제조될 수 있는 경우 구별되는 발명으로 간주되어 한정요구가 행

해진다 또한 물과 장치의 발명에서도 장치가 다른 물의 제조에 사용될 수.

있거나 물이 다른 장치로 제조될 수 있는 경우 구별되는 발명으로 간주되어

분할하여야 하는29) 반면 우리나라 일본 및 는 일반적으로 하나의 출원, , PCT

으로 출원할 수 있다.

우리나라 일본 및 규정의 차이점을 정리하면 다음과 같다, PCT .

는 물과 그 물을 생산하는 방법 및 그 물의 용도에 관한 청구항(1) PCT

의 조합이 인정되는 반면 우리나라와 일본은 위 규정 중 물의 용도에 관한,

청구항이 포함될 수 있는지에 대해서는 규정하고 있지 않다.30)

우리나라와 일본은 하나의 출원에 가 물 및 그 물을 생산하는 방법(2) ( ) ,

나 방법 및 그 방법을 실시하는 장치나 수단 및 다 물 및 그 물의 생산방( ) ( )

법 및 그 방법을 실시하기 위한 장치나 수단에 관한 청구항들의 조합을 포

함하는 것을 허용하는지 여부에 대하여 규정하고 있지 않으나 는 원칙, PCT

적으로 허용되지 않는 것으로 규정하고 있다.

우리나라는 직렬적인 종속 계열의 청구범위에 있어서 속에 해당되는(3)

청구항의 특별한 기술적 특징이 선행기술에 비하여 개선된 것이 아닌 것으

로 밝혀진 경우 허용되는지가 명확하지 않으나 일본에서는 허용되고 있고

에서는 허용되지 않는다PCT .



검토 및 고찰.Ⅳ

위에서 살펴본 바와 같이 우리나라의 발명의 단일성 규정과 일본 및 PCT

의 단일성 규정은 개념적으로는 대체로 일치하지만 규정에 사용된 용어에

있어 차이가 있고 발명의 단일성 판단방법에 대한 실무관행도 차이가 있음,

을 알 수 있다 이하에서는 이들 차이점에 대하여 검토 및 고찰해보기로 한.

다.

선행기술로부터 개선된 기술적 특징 특별한 기술적 특징1. ( )

앞 주 에서 언급한 바와 같이 규칙 의(1) ( 8) PCT 13.1 “define a

contribution which each of the claimed inventions makes over the prior

이라는 문구에 대하여 특허법시행령에서는 선행기술로부터 개선된 것art” “ ”

이라 해석하고 심사지침서에서는 특별한 기술적 특징에 대하여 특별한 기, “

술적 특징은 각 발명에서 전체로 보아 선행기술과 구별되는 개선된 부분 이”

라고 정의한 다음 특별한 기술적 특징은 발명의 단일성을 판단하기 위하여, “

특별히 제시된 개념으로서 선행기술에 비해 신규성과 진보성을 구비하게 되

는 기술적 특징이다 고 설명하고 있는바 이로부터 선행기술로부터 개선된.” , “

기술적 특징 은 선행기술에 비하여 신규성과 진보성을 가지는 기술적 특” “

징 으로 해석하고 있음을 알 수 있다” .

일반적으로 독립항은 비교적 상위 개념의 용어를 사용하여 넓게 기재하고

있어 독립항에 기재된 발명에 진보성이 없는 경우가 많으므로 기술적 특징“

이 선행기술에 비하여 신규성과 진보성을 가져야 한다 는 요건을 적용하게.”

되면 단일성 요건이 너무 엄격하여 이를 충족할 수 없는 경우가 많아지게

된다.

뿐만 아니라 청구항의 발명에 진보성이 있는지를 판단하는 기준은 그 변

동 폭에 있어서 청구항의 발명에 신규성이 있는지를 판단하는 기준의 변동

폭보다 비교적 넓을 뿐만 아니라 그 기준도 기술 분야 및 심사관에 따라 다

를 수 있으므로 발명의 단일성 판단에 있어 일관성이 결여될 우려가 크다.

또한 심사관이 어떤 특허출원에 대하여 심사를 할 때 그 출원에 거절이유,

가 있는 경우 모든 거절이유를 동시에 통지하는 것이 원칙인데 위와 같이,



독립항의 발명에 진보성이 없는 경우 심사관은 발명의 단일성을 만족하지

못한다는 거절이유와 독립항의 발명에 진보성이 없다는 거절이유를 모두 통

지하여야 하지만 심사관은 이러한 경우 통상적으로 발명의 단일성이 없다는

거절이유에 대해서는 통지하지 않고 진보성이 없다는 거절이유만을 통지하

는 것이 심사관행이다.

따라서 발명의 단일성 판단에 있어 일관성을 유지하고 현재의 심사관행을

유지한다는 측면에서 신규성 동일성 을 기준으로 하는 것이 바람직하다고 생( )

각하며 이러한 측면에서 선행기술로부터 개선된 이라는 표현 대신에 선행, “ ” “

기술과 구별되는31) 이라는 표현을 사용하는 것이 더 적절하다고 생각한다” .

신규성을 기준으로 발명의 단일성을 판단하는 경우에도 문언적 동일(2)

성이 그 기준이 되어야 하는지 아니면 실질적 동일성이 기준이 되어야 하는

지도 아울러 논의되어야 할 것이다.

특허법 제 조에 규정된 바에 따르면 발명의 단일성이 결여된 경우 거절62

이유는 될 수 있으나 이의신청이유 및 무효이유가 되지 않으며 또한 발명, ,

의 단일성을 요구하는 이유는 출원인 및 특허청의 절차상의 편의를 도모하

기 위한 규정으로서 발명의 실체에 흠결이 있는 것은 아니고 단지 이상의, 2

출원으로 하여야 할 것을 출원으로 한 절차상의 흠결에 불과한 것으로 발1 ,

명의 단일성을 만족하지 않는 출원이 그대로 특허 등록된다 하더라도 제 자3

의 이익을 직접적으로 해하는 것은 아니기 때문에 가급적 발명의 단일성을

폭넓게 인정하는 것이 바람직하므로 문언적 동일성이 그 판단기준이 되어야

마땅하다.

그러나 출원발명이 선행기술과 문언적으로 동일한 경우는 거의 없으므로

문언적 동일을 그 기준으로 하는 경우에는 지나치게 발명의 단일성 인정 폭

이 넓게 되고 이 때문에 기술적으로 관련이 적은 발명들이 하나의 출원에,

포함될 수 있어 심사부담이 증가하게 되는 문제가 있으므로 선행기술에 단

순히 주지관용의 기술을 부가 삭제 또는 전환하여 구성한 것 또는 선행기, ,

술에 대하여 새로운 효과를 가지지 않으면서 단순히 형상변경 또는 설계변

경한 것 등이 포함되는 실질적 동일을 그 기준으로 하는 것이 적절하다고

생각한다.



발명의 카테고리가 다른 청구항의 조합의 조합2.

특허청 심사지침서에는 단일성 판단 사례로서 카테고리가 다른 청구항의

조합에 대한 발명의 단일성 판단기준 및 사례를 제시하면서 청구항의 조합

이 허용되는지에 대해서는 설명하고 있지 않은데 심사관행은 발명의 단일성

요건을 충족하기만 하면 청구항의 조합의 조합을 허용하고 있다.32)

이렇게 되면 발명의 단일성 허용범위가 너무 넓게 확대되는 결과를 초래

하게 되고 이에 따라 선행기술 검색범위 및 심사부담이 급격하게 증가하는,

문제점이 있다.

그러나 특허청에 출원되는 특허출원을 살펴보면 실제로 이러한 조합을 구

비하거나 반복되는 출원이 거의 없고 그간 이에 대하여 전혀 제한하지 않고,

있었으므로 이러한 제도를 도입하게 되면 오히려 혼란스러울 수 있으므로

현행과 같이 이들의 조합을 허용하는 것이 바람직하다고 생각한다.

종속 관계를 가지는 청구항에 있어서 속에 해당하는 청구항의 발명에3.

신규성이 없는 경우

종속 관계를 가지는 청구항 간에 상위 청구항 속 의 발명에 신규성이 없으( )

면 하위 청구항 종 의 발명들간에는 발명의 단일성이 없게 되는데 이 경우에( )

도 반드시 발명의 단일성이 없음을 통지하여야 하는지에 대하여 생각해 볼

필요가 있다.

특허청의 심사지침서에는 이러한 경우의 처리방법에 대하여 명시적으로

설명하고 있지 않으나 발명의 단일성 관련 규정에 따라 심사관은 당연히 발,

명의 단일성이 결여되었음을 통지하여야 하지만 실제로 통지하는 경우는 그

리 많지 않은데 출원인이 특허를 받기 위해서는 어차피 청구범위를 감축하

는 보정을 하게 될 것이고 그 과정에서 자연스럽게 발명의 단일성 결여가

치유될 것이므로 이러한 경우에 대해서는 굳이 발명의 단일성 결여를 통지

할 필요는 없다고 본다.

발명의 단일성이 없는 경우의 심사절차4.



특허청 심사지침서에는 발명의 단일성이 없는 경우의 심사절차에 대하여

출원된 이상의 발명 중 당해 심사관이 담당하는 기술분류가 아닌 관계로“ 2

선행기술조사가 어려운 경우에는 특허청구범위에 기재된 이상의 발명 중2

당해 심사관이 담당하는 기술분류에 속하는 발명 및 그 특정발명과의 관계

에서 특허출원의 범위에 포함되는 발명에 대해서만 선행기술조사 및 특허1

요건에 대한 심사를 하고 그 결과 발견된 거절이유 및 발명의 단일성 결여

의 거절이유를 동시에 통지한다 고 설명하고 있다.” .

그러나 하나의 출원에 포함되는 발명에 단일성이 없다 하더라도 아주 관

련 없는 발명인 경우는 거의 없을 것이고 당초 국제적 조화를 도모하기 위,

하여 규정을 참고하여 개정하였으므로 의 심사실무와 조화를 이루PCT PCT

는 것이 바람직하므로 에서와 같이 청구범위 중 최초로 기재된 군의PCT 1

발명에 대해서만 선행기술조사 및 특허 요건에 대한 심사를 하고 그 결과

발견된 거절이유 및 발명의 단일성 결여의 거절이유를 동시에 통지하는 것

이 바람직하다고 생각한다.

마치며.Ⅴ

본고에서는 발명의 단일성과 관련된 우리의 규정 및 실무를 살펴보고 나,

아가 일본 미국 등 외국의 규정 및 실무와 비교하였다 그러한 연구, , PCT .

를 통하여 선행기술로부터 개선된 기술적 특징은 진보성이 아닌 신규성(1)

의 개념으로 판단되어야 하고 그러므로 선행기술로부터 개선된 이라는 표“ ”

현은 선행기술과 구별되는 이라는 표현이 더 적절하다는 점 선행기술“ ” , (2)

과 구별되는지 여부는 문언적으로 동일한지 여부가 아닌 실질적 동일성을

그 기준으로 하여야 한다는 점 카테고리가 다른 청구항의 조합을 허용, (3)

하는 현 심사실무가 유지되어야 한다는 점 상위개념 청구항이 신규성을, (4)

결여하여 거절이유를 통지하는 경우 동 청구항과의 단일성이 결여된 하위개

념 청구항에 대하여는 굳이 단일성 관련 거절이유를 통지하지 않아도 된다

는 점 단일성을 결여한 출원이라도 청구범위 중 최초로 기재된 군의, (5) 1

발명에 대하여는 특허성 판단을 하고 그 결과 발견된 거절이유와 단일성 거

절이유를 동시에 통지하여야 한다는 점 등을 제시하였다.

본고는 그 논의의 범위를 단일성에 국한하였으나 그러한 논의와 자연스럽

게 관련되는 쟁점이 있다 이하 그러한 쟁점을 소개하며 향후의 연구를 기약.

한다.



대형출원을 단일성이 아닌 다른 방법으로 통제할 필요성에 대하여(1)

연구되어야 한다 단일성만으로는 청구항의 숫자가 아무리 많아도 그 청구항.

들이 단일성 요건을 구비하기만 하면 통제할 수가 없다 최근 미국은 독립항.

과 종속항의 개수를 각각 개 및 개로 한정하는 것에 관련하여 검토를 하5 25

고 있다 이러한 한정을 두는 경우 단일성 요건을 만족하는 대형출원을 원. ,

천적으로 막을 수 있고 나아가 심사관이 단일성 관련 판단을 할 필요가 획

기적으로 줄어든다 다만 이러한 제한을 두는 경우 국제출원을 통하여. , PCT

국내단계로 진입하는 출원에 대한 처리와의 괴리를 어떻게 극복할 것인지에

대한 연구도 부가적으로 필요할 것이다.

단일성 거절이유의 적용이 강화되어야 한다 우리 심사관의 경우 단(2) .

일성으로 거절을 하는 비율이 외국의 그것에 비하여 매우 낮다고 짐작된다.

심사관이 발명의 단일성이 만족되지 않는다는 이유의 거절이유를 잘 하지

않는 경우 출원인은 많은 발명을 하나의 출원으로 묶어서 출원하고자 하는

유혹을 더욱 느끼게 된다 이러한 유혹을 차단하기 위하여 특허청 심사관들.

이 발명의 단일성에 대하여 더욱 엄격하게 심사하여 발명의 단일성 결여를

이유로 거절이유를 통지하거나 거절결정하는 비율을 더욱 높여야 하며 이를,

뒷받침할 수 있는 심사평가지침의 운용도 고려할 필요가 있을 것이다.

주제어 특허 청구항 발명의 단일성 총괄적 발명개념 선행기술: , , , ,
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A Study on Unity of Invention
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Principally, only one invention can be claimed in one patent

application. However, because it may be convenient and desirable to

permit an applicant to file an application including one or more

inventions, that is, a group of inventions, linked to form a single

inventive concept, in view of cost reduction and document

classification, most patent laws include the requirements for unity of

invention, and if any application meets the requirements for unity of

invention, the application is accepted to include more than one

inventions.

The requirements for unity of invention in most patent laws are

similar in concept, but are slightly different in practice, that is, methods

for judging whether an application meets the requirements for unity of

invention.

This paper deals with judgement methods of unity of invention in

several countries, comparisons between requirements for unity of

invention in the patent laws of the countries, and then differences in

patent examination practices related to unity of invention in the

countries.
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