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공지예외제도와 자유기술의 항변은 ‘발명의 출원 전 공지’라는 동일한 사

실로부터, 특허권자와 실시자에게 각각 유리한 법적 효과를 부여하고 있다. 

출원 전 공지되었다고 하더라도 특허를 부여하여 독점권을 누릴 수 있도록 

한 것이 공지예외제도라면, 출원 전 공지되었다는 이유로 자유로운 실시를 

보장하는 것이 자유기술의 항변이다. 따라서 양 제도는 상충되는 부분이 있

게 된다.

구체적으로 공지예외 적용을 받아 등록된 특허권자가 공지된 발명의 실시

자에게 침해를 주장하고, 실시자는 자유기술 실시임을 이유로 항변하는 경우

에 실시를 허용할 것인지가 문제될 수 있다. 서울중앙지방법원 2018. 12. 13. 

선고 2016가합502475 판결은 이를 다루었다.

본고에서는 실시자의 실시가 출원 이전인 경우와 출원 이후인 경우를 나

누어 그의 실시를 허용할 것인지를 살폈다. 출원 이후 비로소 실시한 경우까

지 자유기술의 항변을 허용한다면, 거의 대부분의 경우에 특허권은 전혀 권

리범위를 누릴 수 없어 공지예외제도의 존재 의의가 소멸하게 된다. 보상설

의 관점에서도 특허권자의 실시자에 대한 우위가 인정되므로, 실시자의 실

시를 허용하지 않는 것이 타당하다. 한편 출원 이전부터 실시한 경우에는 자

유기술에 대한 정당한 신뢰를 가지고 실시한 실시자를 형평의 원칙하에 보

호할 필요성이 있다. 나아가 이해상황이 중용권·선사용권과 구조적으로 유

사하므로, 해당 제도를 유추적용할 수 있다고 판단하였다. 따라서 실시자의 

실시를 허용하되, 실시에 대한 대가를 특허권자에게 지급하도록 하는 것이 

타당하다고 보았다.

공지예외, 자유기술의 항변, 보상설, 형평의 원칙, 중용권, 선사용권

초 록

주제어
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Ⅰ. 서 론

특허출원 되기 전에 공지된 발명은 원칙적으로 누구나 실시할 수 있다. 이

러한 발명은 우리 사회의 공유물로 되어 있는 기술적 사상으로 보아야 하기 

때문이다.1) 따라서 출원 전 공지된 발명은 신규성을 상실한 것으로 보아 특

허등록을 받을 수 없도록 하고 있다. 공지된 발명을 출원한 자는 새로운 발

명을 제공한 것이 아니어서 사회에 기술진보라는 기여를 한 바가 없으므로2) 

배타적 권리를 부여받을 수 없다. 

그러나 특허법은 일정 요건하에서 이 원칙에 대한 예외로 공지예외 제도

를 두고 있다. 자신의 발명이 출원 전에 공지되었으나 일정 기간 내에 적법

한 공지예외 주장 출원을 하였다면, 그 발명은 공지되지 않은 것으로 보아 다

른 특허요건 흠결이 없다면 특허를 받을 수 있도록 하고 있다. 

발명이 출원 전 공지가 되었음에도 공지예외 적용을 받아 특허등록이 되

었다면, 공지된 발명을 실시하는 제3자에게도 특허의 배타적 효력을 주장할 

수 있는지가 문제된다. 앞서 언급한 바와 같이 공지된 발명은 우리사회의 공

유물로 되어 있는 기술적 사상이므로, 누구나 실시할 수 있는 자유기술에 해

당하기 때문이다. 조금 더 구체적으로 공지예외 적용을 받아 등록된 특허권

자가 공지된 발명의 실시자에게 특허 침해를 주장하고, 실시자는 자유기술

을 실시하였음을 이유로 항변을 하는 경우에 특허 침해를 인정할 것인지가 

문제될 수 있다.   

위와 같은 문제는 공지예외 적용을 받아 등록된 특허에 관한 모든 분쟁에

서 발생할 수 있다. 관련하여 최근 서울중앙지방법원 2018. 12. 13. 선고 

2016가합502475 판결(이하 ‘대상판결’이라 한다)에서도 이를 다룬 바 있다.3) 

  1) 정상조·박준석, 뺷지식재산권법뺸, 제4판, 홍문사, 2019, 84면.

  2) “발명자는 발명을 사회에 제공함으로써 기술진보와 경제적 이익이라는 기여를 하므로 

그에 대한 대가로서 특허를 받을 수 있다”는 자연법적 보상설에 근거한 것으로, 나종갑, 

“특허권의 정당성에 관한 이론의 전개와 전망”, 뺷비교사법뺸, 제17권 제1호(2010),  572-573

면 참조. 
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특허권자가 출원 전에 유튜브 등을 통해 발명을 공지하였으나 공지예외 적

용을 받아 특허등록을 받았고 실시자는 특허권자의 출원 전 공지에 근거하

여 발명을 실시한 경우에, 특허권자의 침해 주장에 대하여 실시자가 자유기

술의 항변을 할 수 있는지가 다루어졌다.

이 경우에 공지예외 적용을 받아 등록된 특허의 효력을 우선한다면 기술

의 공지를 신뢰하고 발명을 실시한 실시권자에게 불측의 손해를 줄 수 있다. 

반면에 자유기술의 항변을 허용한다면 공지예외 적용을 받아 등록된 특허의 

효력이 형해화되어 해당 제도의 취지가 몰각될 우려가 있다. 따라서 양자의 

취지를 조화적으로 보호할 수 있는 해결 방안이 요청된다 할 것이다. 

이하에서는 먼저 공지예외제도와 자유기술 항변의 내용을 살핀다. 이어서 

대상판결을 중심으로 양 제도의 충돌이 문제되는 상황을 개관해 본다. 나아

가 양 제도의 취지 및 구조, 제도를 뒷받침하는 이론 등을 종합적으로 고려하

여 충돌 사안에서의 바람직한 해결방안을 고찰한다.     

Ⅱ. 공지예외 제도

1. 특허법상 공지예외 관련 규정과 그 이론적 바탕

특허법은 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)에서 공지예외에 

관한 규정을 두고 있다. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공

연히 실시된 발명이거나 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물

에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명은 신

규성을 상실한 것으로 보아 원칙적으로 특허를 받을 수 없다(이와 같은 신규

성 상실 사유에 대하여, 이하 ‘공지’라고 한다).4) 또한 해당 기술분야에서 통상의 

지식을 가진 사람이 공지된 기술에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 발명은 진보

  3) 투고일 현재(2019. 9. 10.) 특허법원에서 항소심 계속 중인 것으로 파악된다.

  4) 특허법 제29조 제1항 제1호 및 제2호.
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성을 상실한 것으로 보아 특허를 받을 수 없다.5) 

그러나 특허법 제30조는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 공

지되었다고 하더라도 일정한 요건을 갖추어 출원을 하는 경우 공지되지 아

니한 것으로 보고 심사할 수 있도록 규정하고 있다. 이러한 공지예외 제도는 

특허를 발명에 대한 보상으로 보는 보상설을 바탕으로 한 것으로 이해된다. 

발명자는 새로운 발명을 사회에 제공하였으므로 그에 대한 보상으로서 특허

를 받을 수 있는 자인데, 자기 발명의 공지가 있었다고 하여 전혀 보상(특허)

을 받지 못하게 되는 것은 가혹하다는 점을 고려하여 도입된 것6)이다. 또한 

특허가 발명과 그 발명에 대한 공개를 장려한다는 장려설7)을 바탕으로 한 

것으로 이해할 수도 있다. 공지예외를 인정하지 않을 경우 오히려 발명자가 

연구결과를 신속히 공개하지 않아 결과적으로 국가 산업발전을 저해하는 결

과가 되므로,8) 공지예외 제도를 통해 발명과 그 발명의 사회 일반에의 공개

가 장려될 수 있다.   

2. 공지예외를 적용받기 위한 요건

(1) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 발명이 출원 전에 공지

된 경우

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자9)에 의해 발명이 공지된 경우라면, ➀
공지 등이 된 날로부터 12개월 이내에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자

  5) 특허법 제29조 제2항, 제29조 제1항 제1호 및 제2호.

  6) 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2019, 3228면.

  7) 특허제도는 발명을 장려하여 궁극적으로 사회의 후생을 증진시킨다는 이론이다. 우리 

특허법도 제1조에서 “이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 

발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다”고 하고 있다. 언급한 이론들은 

특허제도의 정당성을 뒷받침하는 근거로서, 현대의 특허제도는 어느 하나의 이론에 근

거하였다기보다는 언급한 것과 같은 다양한 이론들을 종합적으로 반영하여 마련된 것으

로 이해된다. 

  8) 특허청, 앞의 글, 3228면.

  9) 발명자 또는 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자(특허법 제33조 제1

항)이다.
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가 출원할 것, ➁ 출원서에 특허법 제30조 규정을 적용받고자 하는 취지를 

기재할 것, ➂ 출원일로부터 30일 이내에 증명서류를 제출할 것을 요한다(다

만 보완수수료를 납부한 경우, 해당 기간이 지났더라도 일정 기한 내에 제출 서류를 

보완할 수 있다10)).  

(2) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 공지된 경우

특허를 받을 수 있는 권리자의 의사에 반하여 발명이 공지된 경우라면, 공

지된 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하여야 한다. 다만 특허를 받을 수 

있는 권리를 가진 자가 발명을 공개한 경우와는 달리 출원서에 그 취지를 기

재할 필요는 없다.11) 추후 심사관이 신규성 또는 진보성 위반을 이유로 거절

이유통지를 하는 경우에 그 공지가 의사에 반한 것임을 입증하면 될 것이다.

3. 공지예외 적용의 효과

공지예외 규정은 자기 공지 또는 자기 의사에 반한 공지에 의해 신규성이 

상실된 발명을 그 출원일을 기준으로 이전 12개월의 기간 동안 제29조 제1

항(신규성) 및 제29조 제2항(진보성)의 적용에 있어서 공지되지 아니한 것으

로 인정하는 효과를 나타낸다. 따라서 다른 거절이유가 없는 이상 발명자는 

해당 발명에 대한 특허를 취득할 수 있게 된다. 

보상설의 입장에서 보면 발명을 함으로써 사회에 기여한 자는 발명자이므

로, 출원 전 공지되었다고 하더라도 신규성의 예외를 인정하여 특허(보상)를 

취득하도록 하는 결과가 바람직하다. 장려설의 입장에서 보면, 발명의 공개

가 있더라도 추후 특허등록을 받을 수 있게 되므로, 공지예외 제도로 인해 발

명과 그 발명의 사회에 대한 공개가 장려될 수 있게 된다.12) 

 10) 특허법 제30조 제3항.

 11) 특허법 제30조 제1항 및 제2항

 12) Chiara Franzoni & Scellato Giuseppe, “The grace period in international patent law 

and its effect on the timing of disclosure”, Research Policy, Vol. 39(2010), p.201.에 

따르면, 공지예외제도(Grace period)가 시행 중인 미국에서는 질 높은 특허일수록 공개
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Ⅲ. 공지된 발명과 자유기술의 항변
1. 공지된 발명의 자유실시 가능성과 그 이론적 바탕

공지된 발명은 공중의 영역에 편입되어 우리 사회의 공유물로 되었다고 

보아야 한다.13) 따라서 누구든지 자유롭게 공지된 발명을 실시할 수 있다. 

특허권자가 특허 침해를 이유로 소를 제기하더라도 공지된 발명을 실시한 

실시자는 자유기술의 항변을 할 수 있다. 자유기술의 항변이란, “자신의 실

시 발명이 발명의 출원 이전에 공지된 기술이거나 그로부터 용이하게 발명

할 수 있는 기술이라면 특허의 효력이 미치지 않는다”는 항변이다.14) 발명이 

공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 

용이하게 실시할 수 있는 경우에는 어느 누구도 권리로 할 수 없는 자유기술

에 해당한다. 따라서 특허발명과 대비할 필요 없이 해당 발명은 특허발명의 

권리범위에 속하지 않는 것으로 판단한다.15)

자유기술의 항변은 보상설의 관점에서 이해될 수 있다. 보상설에 따르면 

특허는 발명자가 새로운 발명을 제공함으로써 사회에 기술진보와 경제적 이

익을 가져온 부분에 대하여 인정되는데, 출원 전 이미 공중에게 공지된 기술 

부분은 발명자가 새로운 발명을 제공하여 사회에 기여를 한 것으로 볼 수 없

다. 따라서 특허권자(발명자)는 출원 전 공지된 기술에 대하여 보상으로서 특

허에 의한 보호를 주장할 수 없다. 

2. 판례의 태도
 

대법원은 “권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 

가 선행한 후 출원되는 경향이 있다고 한다

 13) 정상조·박준석, 앞의 책, 84면.

 14) 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결 등.  

 15) 김원준, “자유기술의 항변에 대한 비교법적 고찰―독일, 일본, 중국의 판례를 중심으

로”, 뺷IT와 법연구뺸, 제7집(2013), 6면.
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공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식

을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실

시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않

는다고 보아야 한다. 이러한 방법으로 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하

지 않고 확인대상 발명을 공지기술과 대비하는 방법으로 확인대상 발명이 

특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁

해결을 도모할 수 있다”라는 취지의 판시를 한 바 있다.16) 

법원은 권리범위확인심판뿐만 아니라 특허침해소송에서도 자유기술의 항

변을 인정해오고 있다.17) 자유기술의 항변은 특허가 신규성 또는 진보성 상

실로 무효라는 주장을 하지 않고도, 특허발명의 권리범위를 부인하거나 확

인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 결론에 이르는 것을 

가능케 한다.18)

Ⅳ. 양 제도의 충돌 
1. 개관: 서울중앙지방법원 2018.12.13. 선고 2016가합502475 판결의 개요

대상판결에서는 공지예외 적용을 받아 등록된 특허에 대한 침해여부가 문

제되었다. 원고(특허권자)는 발명을 출원 전에 인터넷 동영상 사이트 유튜브

에 게재하였다는 점을 밝히며, 공지예외 주장을 하여 특허 등록을 받았다. 

피고(실시자)는 ① 해당 발명에 관한 체험행사에 참가한 참가자들이 체험행

사의 내용을 네이버 블로그 등에 게재한 것(선행발명 1), ② 원고가 피고 회사

를 퇴사한 후에 피고가 공개한 발명(선행발명 2)을 들어 자유기술의 항변을 

하였다.

 16) 대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결.

 17) 대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결 등.

 18) 정상조·박성수 공편(김기영 집필부분), 뺷특허법 주해 Ⅱ뺸, 박영사, 2010, 32면.
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판결은 공지예외 주장을 한 유튜브 동영상을 통해 공개된 발명과 선행발

명 1, 2가 기술적 구성이 동일하다고 보아, 선행발명 1, 2에도 공지예외의 효

과가 미친다고 판단19)하였다(판례가 명시적으로 언급하고 있지는 않으나, 선행

발명 1, 2는 원고의 발명으로부터 유래된 것이고 피고가 독자적으로 발명한 것이 아

니라는 판단이 포함된 것으로 보인다). 그러면서 “선행발명 1, 2가 이 사건 특허

발명의 출원 전에 공지된 발명에 해당한다고 볼 수 없음은 앞서 본 바와 같

다. …(생략)… 따라서 피고들의 자유실시기술 주장은 이유 없다.”고 하여, 자

유기술의 항변을 배척하였다.20) 판결은 공지예외 적용을 받는 경우 해당 발

명이 공지 자체가 되지 않은 것으로 보아, 자유기술 항변의 기초가 되는 ‘자

유기술’에 해당하지 않음을 전제로 항변을 배척한 것으로 보인다.

 19) 판결 이유 중 관련부분은 다음과 같다.

“이 사건에 관하여 살피건대, 선행발명 1은 피고 OOOO가 제품 출시에 앞서 2014. 6. 4.

경 실시한 “OOOO 내 맘대로 OOO” 체험행사에 참가한 참가자들이 체험행사의 내용을 

네이버 블로그 등에 게재한 것이고, 선행발명 2는 피고 OOOO가 원고가 퇴사한 이후인 

같은 해 7.경 공개한 것인 사실은 앞서 본 바와 같고, 선행발명 1, 2가 청구항 1, 2 발명

과 기술적 구성이 동일한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으나, 한편 갑 제9, 65호증, 을 

제26, 27호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 그로부터 12개월 이내

인 2014. 10. 15. 청구항 1, 2 발명을 출원하면서 그 특허출원서에 2014. 4. 24.자로 인

터넷 동영상 사이트 유튜브에 게재된 “[OOO] OOOO 내 맘대로 OOO” 동영상에 관한 자

료를 첨부하여 신규성 상실의 예외 주장을 하였던 사실, 선행발명 1, 2는 원고가 공지 예

외 주장을 하였던 위 유튜브 동영상을 통해 공개된 발명과 기술적 구성이 동일한 사실을 

인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면 청구항 1, 2 발명은 선행발명 1, 2에 의하여 신

규성이 부정되지 아니한다고 할 것이다.”

 20) 판결 이유 중 관련부분은 다음과 같다. 

“다. 자유실시기술 주장

피고들은 피고들 침해제품은 선행발명들에 의하여 용이하게 도출될 수 있어 자유실시기

술에 해당한다는 취지로 주장한다. 

그러나 선행발명 1, 2가 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 발명에 해당한다고 볼 수 

없음은 앞서 본 바와 같다. 또한 피고들 침해제품이 청구항 1, 2 발명의 구성요소와 동일

한 구성요소를 전부 포함하고 있고, 청구항 1, 2 발명은 통상의 기술자가 선행발명 3 내

지 10에 의하여 용이하게 도출할 수 없음은 앞서 본 바와 같으므로, 피고들 침해제품 또

한 선행발명 3 내지 10에 의하여 용이하게 도출할 수 없다고 할 것이다. 

따라서 피고들의 자유실시기술 주장은 이유 없다.” 
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2. 대상판결에서 드러나는 양 제도의 층돌 문제

공지예외 적용을 받아 등록된 특허의 효력을 제한하는 규정은 존재하지 

않는다. 따라서 원칙적으로 특허로서 온전한 권리를 누린다고 보아야 할 것

이다. 해당 특허권자만이 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.21) 

출원 전 공지된 사실이 있더라도, 일정 요건을 갖춘 주장이 있다면 온전한 효

력을 갖는 특허를 부여하도록 하는 것이 공지예외 제도의 취지라고 볼 수 있다.

반면에 자유기술의 항변은 출원 전 공지된 기술로부터 용이하게 실시할 

수 있는 발명에는 특허의 권리범위가 미치지 않는다고 보는 이론이다. 이러

한 자유기술의 항변은 특허의 청구범위와 관계없이 권리범위확인심판에서

의 확인대상 발명이나 특허침해소송에서의 침해품이 자유기술이라는 이유

로 특허권의 보호범위에 속하지 않는다고 하거나 침해를 부정하게 한다.22) 

결과적으로 특허의 보호범위에서 공지기술은 제외된다. 

양 제도는 ‘발명의 출원 전 공지’라는 동일한 사실에 대하여, 서로 이해가 

상충하는 자들에게 각각 유리한 법적 효과를 부여하고 있다고 볼 수 있다. 

출원 전 공지되었다고 하더라도 특허를 부여하여 독점·배타권을 누릴 수 

있도록 한 것이 공지예외제도라면, 출원 전 공지되었다는 이유로 자유로운 

실시를 보장하는 것이 자유기술의 항변인 것이다. 따라서 이론적으로 양 제

도는 상충되는 부분이 존재하게 된다. 

공지예외 적용을 받아 등록된 특허가 분쟁의 대상이 된 경우라면, 언제나 

위 판결에서 다룬 것과 같은 문제가 발생할 수 있다. 침해소송에서 특허권자

는 공지예외 적용을 받아 등록된 특허의 배타적 효력을 주장하는 반면, 상대

방인 실시자는 출원 전 공지되었음을 이유로 자유기술의 항변을 하는 경우

이다. 이와 같은 제도 간의 충돌을 규율하는 직접적인 법규는 없는 것으로 

보인다. 양 제도의 취지를 조화적으로 고려하여 해결방안을 찾을 필요가 있

을 것이다. 또한 유사한 이해관계·갈등상황을 다루고 있는 기존의 제도가 

 21) 특허법 제94조.

 22) 김원준, 앞의 글, 6면.
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있으면, 해당 제도를 참조 또는 유추적용하여 해결할 수 있을지를 검토할 필

요가 있다. 

다만 이에 관한 논의는 실시자가 특허권자의 공지로부터 발명을 지득하여 

이를 기초로 실시하고, 자유기술의 항변을 하는 경우에 한정한다. 실시자가 

출원 전에 독자적으로 발명하여 실시(공지)하거나, 특허권자가 아닌 타인이 

발명하여 공개된 발명을 지득하여 실시한 경우는 논의의 대상이 아니다. 이

와 같은 경우라면 등록된 특허는 무효사유에 해당하고, 실시자의 실시는 선

사용권23) 또는 무효의 항변 내지 자유기술의 항변에 의해 보호받을 수 있기 

때문이다. 

Ⅴ. 해결 방안
1. 실시자의 실시 시기별 검토의 필요성

침해소송의 피고(또는 적극적 권리범위확인심판의 피청구인)인 실시자가 실

시를 시작한 시기가 특허출원 이전인 경우와 이후인 경우를 나누어 검토할 

필요성이 있다. 출원 이전에 공지된 기술은 원칙적으로 누구나 사용할 수 있

고 누구도 등록받을 수 없는 공중의 영역에 속한다. 따라서 발명자가 발명을 

공지시켰다는 것은 누구나 사용하도록 제공할 의사에 기한 것이라고 이해할 

수 있다. 그러나 이후에 특허출원이 있게 되면 해당 발명에 대한 권리화가 

시작되어 독점·배타권을 확보하려는 의사가 드러난 것으로 볼 수 있다. 결

국 특허 출원을 기준으로 (외부적으로 표현된) 발명자의 객관적 의사가 달라진

다고 볼 수 있다. 출원 이전에 비해 발명 보호의 요청이 커진다고 할 것이다.

특허출원 이후에 실시자가 실시를 시작한 경우라면, 이러한 실시가 언제

나 보호가치 있는 신뢰에 기반한 것이라고는 단정할 수 없다. 예를 들어 특

 23) 특허법 제103조.
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허 출원 이후 비로소 해당 발명의 내용을 지득한 자가 특허권에 의한 제약 없

이 해당 발명을 실시하기 위해 자유기술의 항변을 하는 경우를 생각해 볼 수 

있다. 이때의 실시자는 타인 발명의 권리화가 시작된 이후에 비로소 해당 발

명을 알고 실시하기 시작한 자로서, 출원 전 공지되지 않아 공지예외 주장 없

이 발명이 출원된 후 공개가 된 경우에 공개된 발명을 보고 실시하기 시작한 

실시자와24) 다르게 취급할 이유가 많지 않다.

반면 특허출원 이전에 실시자가 실시를 시작한 경우라면, 실시자의 해당 

발명 실시는 상대적으로 보호가치가 높은 신뢰에 기반한 것으로 볼 여지가 

있다. 출원 전에 해당 발명의 실시를 시작한 경우라면 발명이 공중에 제공되

었으므로 권리화가 되지 않을 것이라 신뢰하여 실시한 것으로 보아 보호의 

필요성이 인정될 수 있다.

이하에서 말하는 ‘실시’는 특허법 제2조 제3호25)가 규정하는 정의에 따른

다. 더하여 발명자의 권리화 의사가 출원에 의하여 객관적으로 표현되는 것

에 대응하여, 실시자의 실시를 객관적으로 판단하기 위해 ‘실시사업을 하거

나 이를 준비’하고 있는지를 살핀다. ‘실시사업을 하거나 이를 준비’할 것은 

선사용권 또는 중용권을 인정하기 위해 필요한 요건이다. 실시자가 ‘실시사

업을 하거나 이를 준비’하였다면 선사용권이나 중용권의 유추적용 가능성을 

검토해볼 수 있을 것이다. 구체적인 내용은 후술한다.        

2. 실시자가 특허 출원 이후 실시를 시작한 경우

대상판결에서 다룬 사안이 이 경우에 해당한다고 할 것이다. 대상판결 논

리의 적절성을 먼저 검토해 보고 보다 바람직한 해결방안을 고찰한다.

 24) 이러한 실시자의 실시는 당연히 특허침해를 구성하게 될 것이다.

 25) 특허법 제2조 3호. "실시"란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다.

가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산ㆍ사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 

양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위

다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물

건을 사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
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(1) 대상판결에 대한 검토

대상판결의 결론 자체에는 동조하는 바이다. 그러나 다음과 같은 점을 고

려할 때, 판결의 논리에는 타당하지 않은 부분이 있다. 우선 특허법 제30조

의 공지예외 규정은 ‘특허출원된 발명에 대하여 제29조 제1항 또는 제2항을 

적용할 때’에 공지되지 않은 것으로 보아주는 규정일 뿐이다.26) 제29조 제1

항 또는 제2항은 특허요건에 관한 것으로, 출원된 특허의 등록여부를 심사할 

때 적용되는 규정이다. 즉, 공지예외는 출원된 특허의 등록여부를 판단하는 

과정에서 신규성 또는 진보성의 특허요건을 심사할 때 적용될 수 있는 것이

다. 그러나 대상판결은 등록된 특허의 권리범위를 판단하는 경우에까지 제

30조의 효과가 직접 적용되는 것으로 보아 해당 발명이 공지되지 않았다고 

하였다. 이어 해당 발명이 공지되지 않았으므로 자유기술의 항변을 할 수 없

다고 하였다.27) 이는 가능한 조문의 해석 범위를 넘어선 것으로 보인다. 

또한 특허권자가 출원 시 공지예외 주장을 하였다고 하여, 실시자에게까

지 공지예외의 직접적 효과가 미친다고 볼 수 있는지 의문이다. 즉 판례는 

제30조의 효과가 실시자에게도 미쳐 그 자에게도 선행발명이 공개되지 않은 

것처럼 보고 있는데, 이 역시 제30조의 가능한 해석 범위를 넘어선 것으로 

보인다. 실시자의 자유기술 항변은 특허발명 자체에 관한 것이 아닌 침해품

과 공지기술 간의 관계에 관한 것28)임을 고려할 때 더욱 그렇다. 

 26) 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) ① 특허를 받을 수 있는 권

리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이

내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조 제1항 또는 제2항을 적용할 

때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.

 27) 판결 이유 중 관련부분은 다음과 같다. 

“다. 자유실시기술 주장

피고들은 피고들 침해제품은 선행발명들에 의하여 용이하게 도출될 수 있어 자유실시기

술에 해당한다는 취지로 주장한다. 

그러나 선행발명 1, 2가 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 발명에 해당한다고 볼 수 

없음은 앞서 본 바와 같다. 또한 피고들 침해제품이 청구항 1, 2 발명의 구성요소와 동일

한 구성요소를 전부 포함하고 있고, 청구항 1, 2 발명은 통상의 기술자가 선행발명 3 내

지 10에 의하여 용이하게 도출할 수 없음은 앞서 본 바와 같으므로, 피고들 침해제품 또

한 선행발명 3 내지 10에 의하여 용이하게 도출할 수 없다고 할 것이다. 

따라서 피고들의 자유실시기술 주장은 이유 없다.” 
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특허법 제30조가 출원인의 특허출원 시 특허요건 판단에 한하여 다루고 

있는 이상, 침해소송에서 실시자의 실시에 대해서까지 제30조의 직접효력을 

원용하는 것은 타당하지 않다고 판단된다. 동일한 결론을 내리기 위해서는 

공지예외 제도의 존재 의의·취지, 자유기술 항변의 인정 취지 등에 대한 종

합적 검토와 함께 해당 제도를 도입하게 된 이론적 배경에 대한 고려가 선행

적으로 이루어졌어야 할 것으로 보인다.   

(2) 해결방안

공지예외제도의 존재 의의, 특허 출원 이후 실시한 자를 보호할 법적 필요

성이 있는지 등을 고려할 때, 공지예외 적용을 받아 등록된 특허의 효력을 우

선하여 그 권리범위를 인정하는 것이 타당하다. 공지예외제도와 자유기술의 

항변의 공통적인 이론적 토대인 보상설의 관점에서 보더라도, 특허권자의 

우위를 인정하고 자유기술의 항변을 배척하는 것이 타당할 것이다.  

공지되었음을 이유로 자유기술의 항변을 인정한다면, 거의 대부분의 경우

에 특허권은 전혀 권리범위를 누릴 수 없는 형해화된 권리로 전락하게 된다. 

공지예외 주장의 실익이 소멸하여 해당 규정의 취지가 몰각될 수 있다. 앞서 

설명한 바와 같이, 공지예외는 공지에 의해 신규성이 상실된 발명을 신규성 

또는 진보성 요건의 적용에 있어서 공지되지 아니한 것으로 인정하는 제도

이다. 따라서 출원인은 공지된 발명에 의해 출원 발명의 신규성 또는 진보성 

위반이 우려되는 경우에 공지예외 주장을 할 것이고, 그러한 경우에 주장의 

실익이 있다.

자유기술의 항변과 관련하여서도, 실시자는 자신이 실시하는 발명이 공지

된 발명과 동일하거나 그로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우에 자유기술

의 항변을 할 수 있고, 그러한 경우에 항변의 실익이 있다. 

신규성은 공지기술과 동일한지를 판단하는 것이고 진보성은 공지기술로

부터 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하는 것이

 28) 정상조·박성수 공편(김기영 집필부분), 앞의 책(주 18), 33면. 
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다. 결과적으로 하나의 공지된 발명으로부터, 공지예외 주장이 실익을 갖는 

출원 발명의 범위29)와 자유기술의 항변이 실익을 갖는 실시 발명의 범위30)

는 일치하게 된다.

따라서 공지예외 적용을 받아 등록된 특허를 행사하는 경우에 언제나 자

유기술의 항변을 허용한다면, 등록 특허의 권리범위를 전혀 인정받을 수 없

게 되는 결과가 초래된다. 이렇게 된다면 공지예외 제도의 존재 의의 또한 

사라지게 된다. 공지예외 주장을 거쳐 특허 등록을 받았더라도, 특허라는 형

식만 갖출 뿐 배타적 권리로서의 실질을 누릴 수 없게 되기 때문이다. 자기 

발명의 공개로 인하여 특허를 받지 못하게 하는 것이 너무 가혹하다는 점을 

고려하여 특허를 부여하도록 한 공지예외 제도의 취지31)에도 부합하지 않는

다. 특허가 권리로서의 실질을 누리지 못하는 이상, 공지예외 적용이 있더라

도 그 취지가 들고 있는 ‘가혹한 결과’는 해소되지 않는다.

위와 같은 문제는 실시자가 특허 출원 이후 실시를 한 경우에 두드러진다. 

특허 출원 이후 실시를 한 실시자에게 자유기술의 항변을 허용하게 된다면, 

어떠한 자의 어떠한 범위의 실시에도 특허를 행사할 수 없게 된다. 예를 들

어 출원 전에 공지된 발명의 내용을 전혀 알지 못한 자가 특허 등록 이후 특

허발명을 실시하기 위해 자유기술 항변을 하는 경우를 생각해 볼 수 있다. 

특허발명을 실시하고자 하는 어느 누구도 이러한 항변을 할 수 있을 것이며, 

이를 허용한다면 누구에 대해서도 특허를 행사할 수 없게 된다. 일단 출원 

전 공지된 사실이 있기만 하면, 공지예외 적용을 받아 등록되었더라도 전혀 

권리행사를 할 수 없게 된다.

특허 출원 이후 실시를 한 실시자를 보호할 필요가 있는지에 대하여도 긍

정하기 어렵다. 실시자의 발명 지득(知得) 시점을, 공지를 통해 출원 이전에 

 29) 공지예외 적용이 없더라도, 출원된 발명이 등록받을 수 있는 경우는 제외한다. 즉, 공

지된 발명으로부터 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 발명을 출원한 경

우 등은 제외한다.   

 30) 자유기술의 항변이 없더라도, 침해를 피할 수 있는 경우는 제외한다. 즉, 특허 발명과 

실시자가 실시하는 발명이 동일하지 않은 경우 등은 제외한다.

 31) 특허청, 앞의 글, 3228면.



58  지식재산연구 제14권 제4호(2019년 12월)

발명을 지득한 경우, 출원 이후 등록 이전에 발명을 지득한 경우, 등록 이후

에 발명을 지득한 경우로 나누어 볼 수 있으나, 어느 경우든 출원 이후에 발

명의 실시를 한 이상 보호 가치 있는 실시로 보기 어렵다. 특허법은 출원 시

를 발명의 권리화가 시작된 시점으로 보아, ① 출원 후 출원공개가 있다면32) 

타인 실시에 대해 보상금을 청구할 수 있는 것33)으로 보고 있으며, ② 출원 

이전 타인의 실시가 있는 경우 그러한 실시 자체를 보호하는 규정(선사용

권34) 등)을 두고 있으나 출원 이후의 실시에 대하여는 그렇지 않는 등, 출원 

이후 타인의 실시를 보호하지 않고 있다. 실시자의 객관적인 실시의사가 출

원 이후에 드러난 이상, 실시자의 출원인에 대한 우위를 인정하기 어렵다.

 공지예외 제도와 자유기술의 항변의 공통적인 이론적 토대라고 볼 수 있

는 보상설의 관점에서 보더라도, 특허권자의 우위가 인정된다고 할 것이다. 

문제가 된 특허는 발명에 대한 보상으로서 특허권자에게 주어져야 하는 것

이다. 출원 전 자기 발명의 공지로 인해 사회 일반에 알려졌고 이후 실시자

가 이를 실시하였더라도, 실시자는 사회에 기술진보를 가져오는 등 보상을 

받을 만한 기여를 한 바가 없다. 결국 보상을 주어 보호해야할 자는 특허권

자이지 실시자가 아니라고 할 것이다.     

종합하면, 실시자가 특허 출원 이후 실시를 한 경우에는 공지예외를 거쳐 

등록된 특허의 효력이 자유기술 항변에 우선한다고 보아야 한다. 이와 같은 

항변을 인정하면, 공지예외 적용을 받아 등록된 특허의 배타적 효력이 누구

에게도, 또한 어느 범위에도 미치지 못하게 된다. 특허법이 두고 있는 공지

예외 제도의 존재 의의는 사라지게 된다. 위와 같은 실시자의 실시를 보호할 

필요성도 인정하기 어렵다. 객관적으로 보호가치 있는 신뢰가 실시자에게 

 32) 특허법 제62조. 특허출원인의 신청이 있다면 출원공개는 이론적으로 출원 직후에도 

가능하다.

 33) 특허법 제65조 제2항. “특허출원인은 제1항에 따른 경고를 받거나 제64조에 따라 출원

공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출

원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허

발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구

할 수 있다.”

 34) 특허법 제103조.
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형성되었다고 보기 어렵다. 양 제도의 이론적 토대라고 볼 수 있는 보상설의 

관점에서 보더라도 특허권자를 보호할 필요성이 있다. 따라서 위와 같은 실

시자의 자유기술 항변은 인정될 수 없다고 보아야 한다. 

 

3. 실시자가 특허 출원 이전부터 실시를 시작한 경우

(1) 개 관

실시자가 특허 출원 이전부터 실시를 한 경우라면 그러한 실시는 상대적

으로 보호가치가 높은 신뢰에 기반한 것이라고 볼 여지가 있다. 전술한 바와 

같이 일단 발명자에 의해 발명이 공중에게 공지되었다면 해당 발명은 누구

나 자유롭게 사용할 수 있도록 제공된 것이라고 이해할 수 있다. 선의35)로 

이러한 발명을 실시하기 위하여 일정한 설비 등의 투자를 하였는데, 이후 발

명자가 태도를 바꾸어 특허 출원을 하였다는 이유로 실시를 금지한다면 실

시자에게 불측의 손해가 발생하게 된다.

발명의 공지 이후 출원 이전에 실시를 한 자를 보호한다고 하더라도, 그로 

인하여 특허의 효력이 크게 제한받는다고 보기는 어렵다. 출원 이후 실시를 

한 자를 보호할 경우 사실상 모든 실시자가 보호36)되어 등록된 특허가 형해

화될 것이라는 점은 앞서 검토한 바와 같다. 반면에 공지 이후 출원 이전에 

실시한 자만을 보호하는 경우, 공지예외 주장은 공지일로부터 12개월 이내

의 출원에만 허용되므로, 공지된 발명을 보고 업(業)으로서 실시의 필요성을 

느껴 출원일 전(출원인의 의사에 따라 달라질 것이나 늦어도 12개월 내)에 실제로 

실시를 한 자만이 보호를 받게 된다. 이러한 경우에 해당하는 실시자가 많을 

것이라 보기는 어려우므로, 등록된 특허권이 형해화될 것이라는 우려는 적

다고 판단된다.

 35) 출원을 통해 권리화가 진행될 것을 예상하지 못했음을 강조하기 위해 ‘선의’란 표현을 

사용하였으나, 출원 이전에 해당 발명이 출원될 것이라는 점을 알 수는 없을 것이므로 

‘선의’인지 여부를 따로 판단하지는 않는다.  

 36) 출원 이후 실시를 시작한 자를 보호한다면 출원 이전부터 실시를 시작한 자도 당연히 

보호 대상에 포함될 것이다. 
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결론적으로 위와 같은 실시자는 보호의 필요성이 있고, 이를 보호하더라

도 등록 특허의 효력이나 공지예외 제도의 취지가 형해화될 우려는 적다고 

보인다. 따라서 실시자를 보호하는 자유기술의 항변과 특허권자를 보호하는 

공지예외 제도의 취지를 조화하여 양자의 이익을 공평하게 보호할 수 있는 

방안을 찾을 수 있다고 판단된다. 관련하여 유사한 갈등상황을 다루는 특허

법의 제도로, 무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권37)(이하에서는 

‘중용권’이라 한다), 선사용에 의한 통상실시권38)(이하에서는 ‘선사용권’이라 한

다), 미국법상 중용권(Intervening Right)을 들 수 있는바, 이하에서는 해당 제

도에서 이해관계를 어떻게 조정하고 있는지를 살펴본다. 나아가 각 제도와

의 비교를 통해 중용권 또는 선사용권의 해결방법을 유추적용할 수 있는지 

살펴본다. 중용권 또는 선사용권과의 비교를 위해 이하 실시자의 ‘실시’는, 

중용권과 선사용권에서 정하는 ‘발명의 실시사업을 하거나 이를 준비’하는 

경우에 한정되는 것으로 본다.  

(2) 유사한 갈등상황을 다루는 특허법상의 제도

1) 중용권

① 의 의

동일한 발명에 대한 둘 이상의 특허 중 그 하나의 특허를 무효로 한 경우 

그 무효로 된 특허의 원특허권자 등은 특허에 대한 무효심판청구의 등록 전

에 자기의 특허발명이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 

발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준

비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권

을 가지거나 특허가 무효로 된 당시에 존재하는 특허권의 전용실시권에 대

하여 통상실시권을 가진다. 이러한 통상실시권을 가지는 자는 특허권자 또

는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.39)

 37) 특허법 제104조.

 38) 특허법 제103조.

 39) 특허법 제104조.
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이는 형평의 이념에 근거한 것으로 이해할 수 있다. 보상설에 따를 때 특

허권자는 자신의 발명범위 안에서 그 보상으로서 독점적인 실시권을 갖는

다. 그러나 그러한 독점권도 형평의 이념에 의해 제한될 수 있다. 무효로 된 

특허의 원특허권자는 자기의 특허발명이 무효사유에 해당되는 것을 알지 못

하고 국가로부터 부여받은 특허권을 신뢰하여 실시사업을 하거나 실시 준비 

중인 자이다. 이러한 자의 실시를 특허 침해로 보아 사업 또는 설비를 폐기

하도록 하는 것은 공평하지 못하다. 특허를 잘못 부여한 데에 대한 국가의 

책임이 없지 않고 실시자가 이를 예측할 것을 기대하기도 어렵다.40) 따라서 

선의로 자기의 권리를 신뢰하여 사업을 하거나 그 준비를 갖춘 실시자를 형

평의 이념에 근거해 침해로부터 보호할 필요가 있다. 같은 범위에서 특허권

자의 독점권은 제한을 받게 될 것이다.

② 자유기술의 항변과의 비교

중용권은 실시자의 실시가 특허라는 권리에 대한 신뢰에서 기인했던 것이

므로, 선의로 실시사업을 하였다면 특허가 무효가 된 이후에도 그러한 실시

를 보호할 필요가 있다는 취지에서 인정되고 있다. 자유기술의 항변은 출원 

전 공지된 발명은 누구나 사용할 수 있는 공중의 영역에 편입되었다는 것을 

전제로 한다. 출원을 통해 발명의 권리화가 시작되기 이전에 실시자가 공지

된 발명을 실시하는 경우, 그러한 실시는 공지된 발명이 자유기술이라는 점

에 대한 신뢰에서 비롯된 것으로 볼 여지가 있다. 따라서 이러한 실시자가 

자유기술의 항변을 하면서 자신의 실시가 보호받아야 한다고 주장하는 경우

라면, 중용권과 구조적으로 유사한 부분을 갖게 된다. 즉, 양 제도 모두 정당

한 실시 권원(특허권 또는 자유기술에 해당하는 발명)에 근거하고 이를 신뢰하

여 이루어진 실시에 대하여 보호를 주장하게 된다. 

 40) 정상조·박성수 공편(이회기 집필부분), 뺷특허법 주해 Ⅰ뺸, 박영사, 2010, 1264면.
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2) 비교법적 검토―미국법상 중용권(Intervening Right)

① 의 의

미국법은 우리법과 달리 특허의 재등록 제도41)를 두고 있는데, 원특허 등록

일로부터 2년 이내라면 재등록을 통해 청구범위를 확장할 수 있다. 그러나 이와 

같이 재등록으로 인해 권리의 확장·변경을 허용할 경우 제3자의 침해책임이 

문제될 소지가 있다. 즉 원특허를 침해하지 않는 기술을 실시하고 있었는데, 재

등록에 의해 권리범위가 확장되어 침해로 되는 경우가 발생할 수 있다. 이 경우

에 실시자는 자신의 실시가 특허침해가 아니라는 것을 신뢰하고 설비 등에 비

용을 투자하여 실시를 한 자이므로, 형평의 원칙상 보호의 필요성이 있다.42)  

미국법은 Intervening Right43)를 두어 이와 같은 실시자를 보호하고 있다. 

구체적으로, 재등록일 이전에 존재하였던 물건에 대하여는 소유자에게 이를 

판매할 수 있는 절대적인 권리를 부여한다(이른바 absolute Intervening Right). 

또한 실시자의 실질적인 준비가 있었는지, 특허권자와 실시자 간에 서로 공

평한 것인지 등을 법원이 판단하여 발명을 계속 실시할 수 있는 권리를 부여

할 수 있다(이른바 equitable Intervening Right).44) 미국법 역시 우리의 중용권

과 마찬가지로 형평의 이념을 강조하여 특허권자의 권리를 제한하고 있다는 

점을 주목할 만하다.

② 자유기술의 항변과의 비교

미국법상 Intervening Right는 실시자의 실시가 타인의 특허범위 밖의 실

시라는 신뢰에서 기인한 것이므로, 추후 타인의 특허범위가 확장되었더라도 

형평의 이념을 고려하여 실시자의 실시를 보호하고 있다. 타인이 출원 전에 

 41) 35 U.S.C. §251

 42) Platt, Jonathan A., “PROTECTING RELIANCE ON THE PATENT SYSTEM: THE 

ECONOMICS AND EQUITIES OF INTERVENING RIGHTS”, Case Western Reserve 

Law Review, Vol. 47(1997)에서는, 재등록 제도에 의해 제3자의 잠재적 투자가 위축될 

수 있으므로 특허권자와 제3자를 공평하게 보호할 필요가 있고, 이를 위해 잘 설계된 

Intervening Right System이 필요하다고 강조한다. 

 43) 35 U.S.C. §252

 44) 특허청, “지식재산 권리·정보활용 극대화를 위한 특허제도 개선방안 연구”, 특허청, 

2009, 169-170면.
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공지한 발명을 보고 해당 발명을 실시한 실시자 역시, 해당 발명이 누구나 실

시할 수 있는 자유기술이 되었다고 신뢰하여 실시를 하게 된 것으로 볼 수 있

다. 양 제도 모두 자신의 실시가 특허침해를 구성하지 않을 것이라는 신뢰가 

존재하고, 이에 근거하여 이루어진 실시에 대하여 보호를 주장한다는 공통

점이 있다. 

 

3) 선사용권

① 의 의

특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거

나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하

거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목

적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진

다.45) 이를 강학상 선사용권이라 한다. 선출원주의 하에서는 출원을 하여 특

허를 받은 특허권자와 별개로 같은 발명을 한 사람이라도 특허권자의 허락 

없이 해당 발명을 실시하는 경우 특허권침해에 해당할 수 있다. 그러나 발명

의 출원 이전에 선의로 발명을 사실상 지배하여 이용하고 있는 자에 대하여

는 선사용권을 부여하여 침해로부터 보호하고 있다.46) 

선사용권은 전술한 보상설의 관점에서 설명할 수 있을 것이다. 특허권자

는 발명을 사회에 제공한 대가로서 그 발명에 대해 독점권을 갖는데, 선사용

권자가 실시하는 발명은 특허권자가 발명한 것이 아니고 독자적으로 발명하

거나 제3자로부터 지득한 것이다. 따라서 특허권자는 선사용자가 실시하는 

부분에 대하여는 이를 발명에 대한 대가(보상)로 주장할 수 없다. 결과적으로 

선사용권자는 해당 발명을 정당하게 실시할 수 있게 된다. 

기존에 주장되는 선사용권의 이론적 근거로는 크게 경제설과 공평설이 있

다. 경제설은 선사용자의 사업 또는 설비를 무용지물로 만드는 것은 국가경제

상 손실이 클 뿐만 아니라 사업자나 설비자에 대하여도 공평하지 못하다는 이

 45) 특허법 제30조.

 46) 한국정보법학회(김창권 집필부분), 뺷정보법 판례백선(Ⅱ)뺸, 박영사, 2016, 43면.
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론이다. 공평설은 출원 당시 특허의 대상인 발명을 선의로 사실상 지배하여 

이용하고 있는 자가 그 후에 출원한 특허권자 때문에 그 실시를 못하게 되는 

것은 특허권자를 지나치게 보호하는 것이어서 공평하지 못하므로 선사용자와 

특허권자의 이해를 공평의 견지에서 조정하기 위하여 인정한 제도라고 한다.47)  

기존의 경제설과 공평설도 경청할 부분이 있으나, 선사용자 보호에 대해 

무엇보다 강한 정당성을 부여하는 이론은 보상설이라고 할 것이다. 선사용

자가 실시하는 기술은 특허출원 이전에 특허권자와는 독자적으로 발명된 것

이므로, 특허권자의 보상 범위 밖에 있는 것이다. 다른 통상실시권의 경우와

는 달리 선사용권이 인정되더라도 특허권자는 선사용자에게 대가 지급을 요

구할 법정 권리가 없는데,48) 이와 같이 대가지급 규정을 두고 있지 않은 것

도 보상설의 관념을 수용한 것으로 이해할 수 있다.49)

② 자유기술의 항변과의 비교

자유기술의 항변은 출원 전 발명이 공지되어 누구나 사용할 수 있게 되었

으므로, 실시자 자신의 실시가 적법하다는 항변이다. 출원인뿐만 아니라 누

구든지 출원 전에 발명을 공지한 경우라면 이는 자유기술의 항변의 전제가 

되는 공지라고 볼 수 있다. 반면에 선사용권이 인정되기 위해서는 출원인(발

명자 또는 그 승계인)이 아닌 사람으로부터 실시자가 발명을 지득하였어야 한

다고 해석하는 것이 일반적이다.50) 즉, 실시자가 독립적으로 발명을 하거나 

독립적으로 발명을 한 사람으로부터 지득하여 실시를 하였여야 한다고 본

 47) 정상조·박성수 공편(이회기 집필부분), 앞의 책(주 40), 1258-1259면. 

 48) 중용권(제104조 제2항), 디자인권의 존속기간 만료 후의 통상실시권(제105조 제3항) 

등은 통상실시권자가 특허권자에게 상당한 대가를 지급하도록 규정하고 있으나, 선사용

권은 이와 같은 대가지급 규정을 두고 있지 않다.

 49) USPTO, “Report on the prior user rights defense”, USPTO, 2012.는, 미국에 선사용권

을 도입함으로써 특허권자와 선사용자 간의 공평을 확보할 수 있고, 새로운 기술을 즉각

적으로 상업 실시한 기업에 보상이 될 수 있으며, 제조 공정을 개발한 기업이 이를 계속 

사용할 수 있도록 함으로써 영업이 보호될 수 있다고 보았다. 위의 경제설, 공평설, 보상

설 논거를 모두 고려한 것으로 보인다.

 50) 같은 취지의 주장으로 이회기, 앞의 책(주 40), 1259면, 한국정보법학회, 앞의 책, 

44-45면 참고.
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다. 특허법 문언이 “특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거

나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어”라고 규정하고 있는바 이와 같이 

해석하는 것이 타당하다. 판례도 같은 취지의 판시51)를 한 바 있다. 따라서 

특허권자로부터 지득한 발명을 기초로 출원 전 실시를 하는 경우에는, 선사

용권의 요건을 갖추지 못한 것으로 보아 이를 주장할 수 없다고 볼 것이다. 

그러나 자유기술의 항변과 선사용권은 모두 발명이 출원을 통해 권리화되기 

이전에 실시에 대한 일정한 정당화 사유 내지 근거가 존재(출원 전 공지 또는 출

원 전 독자적 개발 및 실시)하여, 특허 등록 이후에도 실시를 허용한다는 공통점

이 있다. 자유기술의 항변은 출원 전 공지에 의해 누구나 사용할 수 있는 발명

을 실시자가 실시하였음을 근거로 한다. 전술한 선사용권의 공평설은 출원 전 

스스로 발명하거나 또는 스스로 발명한 타인으로부터 지득한 발명을 선의로 

실시자가 사실상 지배하고 있었음을 근거로 한다. 또한 공통적으로 그러한 정

당화 사유는 외부에서 알 수 있도록 객관적으로 드러나야 한다. 자유기술의 항

변에 있어서 ‘공지’는 발명이 불특정 다수인 누구나 알 수 있는 상태에 놓였을 

것52)을 의미한다. 선사용권 인정을 위해서는 ‘실시사업을 하거나 이를 준비’하

고 있어야 하는데, 이때 ‘실시사업’이란 사업자에게 계속의 의사가 있고 그 발

명의 실시가 인정될 만한 객관적 사정이 있는 경우를 의미한다. 또는 적어도 

그 준비가 객관적으로 인정될 수 있는 정도의 것이 있어야 한다.53)   

(3) 이론적 관점에서의 조화적 해결 가능성

앞서 살펴본 우리법과 미국법의 중용권은 모두 형평 내지는 공평의 이념

 51) 대법원 2015. 6. 11. 선고 2014다79488 판결. 이 판결은 식물신품종 보호법상의 선사

용권에 대해, “(선사용권) 규정에 따라 선사용에 의한 통상실시권을 취득할 수 있는 선

사용자는 품종보호 출원된 보호품종의 육성자와는 기원을 달리하는 별개의 육성자이거

나 이러한 별개의 육성자로부터 보호품종을 알게 된 자를 의미한다고 보는 것이 타당하

다.”고 판시하였다. 한국정보법학회, 앞의 책 42면은 식물신품종 보호법상 선사용권 규

정은 특허법 제103조와 거의 유사한 형태로 규정되어 있으므로, 판례와 동일한 해석론

을 특허법상 선사용권에도 차용할 수 있을 것으로 보고 있다.

 52) 정상조·박성수 공편(박성수 집필부분), 앞의 책(주 40), 316면.

 53) 정상조·박성수 공편(이회기 집필부분), 앞의 책(주 40), 1256면.
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을 중요한 이론적 근거로 하고 있었다. 특허권자는 발명에 대한 보상으로서 

독점적 실시권을 가지지만 그러한 독점권도 형평의 이념에 의해 제한될 수 

있다. 정당한 신뢰를 가지고 실시 사업을 해온 실시자를 보호할 필요가 있

고, 이것이 특허권자와의 공평이라는 관점에서 바람직하다. 나아가 이러한 

실시자의 사업 설비를 보존하도록 하는 것이 국가경제에도 이익이 된다는 

점을 고려하였다.   

발명의 공지 이후 출원 이전에 실시 사업을 시작한 실시자의 경우에도 위

와 같은 이론적 배경하에서 보호의 필요성이 인정될 수 있다. 이와 같은 실

시자는 공지된 기술이 누구나 자유롭게 실시가 가능한 것임을 신뢰하여 실

시를 시작한 자이므로, 신뢰에 기한 선의의 실시를 보호할 필요가 있다. 나

아가 실시자가 실시를 하게 된 데에는 특허권자가 출원 이전임에도 발명을 

사회 일반에 공지하였다는 귀책사유가 없지 않다. 실시권자는 해당 발명이 

특허로서 권리화될 것임을 예측하기도 어려웠을 것이다. 따라서 실시자가 

정당한 신뢰하에 실시를 해 온 부분에 관하여는, 실시자를 보호하고 특허권

자의 권리를 일부 후퇴시키는 것이 공평의 견지에서 타당하다고 판단된다. 

반대로 출원 이전의 실시를 전혀 보호하지 않게 되면, 공지예외기간만큼 특

허의 존속기간이 연장되는  결과를 초래한다.54) 공지가 없었던 경우보다 오

히려 특허권자를 더 강하게 보호하는 결과가 되는데, 이는 타당하지 않다. 

또한 실시자로서는 공지된 발명이 추후 출원될 것인지를 항상 살펴야 하므

로, 널리 알려진 기술에 대해서도 쉽게 투자할 수 없는 위축 효과가 발생할 

여지도 있다.55)  

 54) 공지 시점부터 특허 출원 이전까지의 기간동안 특허권자 외의 제3자가 발명을 실시할 

수 없게 되므로, 특허권자는 법이 정하는 공지예외기간(12개월)만큼 독점·배타권을 더 

누릴 수 있게 된다. 이를 인정할 경우 고의로 발명을 공지하고 추후 출원하는 형태로 공

지예외제도를 악용할 여지도 있다.  

 55) 홍정표, “공지예외 제도의 문제점 및 개선방안”, 뺷지식재산연구뺸, 제9권 4호(2014), 63

면에서는 “공지예외 기간이 너무 길면, 제3자의 입장에서는 공개된 발명이 선행기술로 

사용될지 아닐지를 모니터링 하기 위한 부담의 위험이 증가한다”고 하여, 직접적이지는 

않으나 공지예외 기간 동안 실시에 대한 법적 위험부담을 실시자가 지는 것으로 보고 있

는 듯하다. 해당 견해에 따르면 실시자가 출원 전에 실시한 경우에도 실시를 허용할 수 
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실시자의 실시가 허용된다면, 특허권자에 대해 실시 대가를 지급하여야 

하는지가 문제될 수 있다. 형평의 이념하에 인정되는 중용권은 특허권자와 

실시자의 이익 조정을 위해 실시에 대한 대가를 지급하도록 하고 있다.56) 본

래 특허권자의 권리범위에 포함되어 실시할 수 없었을 발명을 실시자가 실

시하고 있다는 점을 고려한 것으로 보인다. 반면에 선사용권자는 실시에 대

한 대가를 지급할 필요가 없다. 앞서 언급한 바와 같이 이는 보상설의 관점

에서 이해할 수 있는데, 선사용권자가 실시하는 발명은 특허권자가 발명한 

것이 아니고 독자적으로 발명하거나 제3자로부터 지득한 것이므로 특허권자

의 보상범위 밖에 있는 것이다. 따라서 특허권자는 선사용권자의 실시에 대

하여 자신의 발명에 대한 보상으로서 대가 지급을 주장할 수 없다 할 것이다. 

발명의 공지 이후 출원 이전의 실시자는 선사용권보다는 중용권의 경우에 

가까운 것으로 이해된다. 형평의 이념하에 실시자를 보호할 필요성이 있으

나, 본래 특허권자의 권리범위에 포함되어 실시할 수 없었을 발명을 실시하

는 것에 해당하므로 대가를 지급토록 하는 것이 타당하다. 실시자가 실시하

는 발명은 특허권자가 공지시킨 발명으로부터 유래한 것이므로, 보상설에 

따를 때 원칙적으로 특허권자에게 권리가 주어져야 하는 부분이다. 다만 형

평의 이념에 근거해 실시자를 보호하는 것이므로, 그 실시에 대한 대가를 특

허권자에게 귀속되도록 하는 것이 부당하지 않다. 실시자가 실시에 상당하

는 대가를 지급하도록 하는 것이 특허권자와 실시자의 이익 조정이라는 관

점에서 바람직하다고 판단된다.   

(4) 구조적 관점에서 제도 간 비교를 통한 유추적용 가능성

중용권 또는 선사용권이 발생하는 경우와 발명의 공지 후 출원 전에 실시

를 시작한 실시자가 정당한 실시임을 주장하는 경우 사이에는 구조적 유사

성이 있다. 나아가 그러한 구조적 유사성을 바탕으로 그 유추적용을 주장할 

없을 것으로 판단된다.

 56) 특허법 제104조 제2항, “제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실

시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다”. 
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수 있을 것으로 판단된다. 이와 같은 실시자가 선사용권이나 중용권을 직접 

주장할 수는 없다. 선사용권은 실시자가 출원인(발명자 또는 그 승계인)이 아

닌 사람으로부터 발명을 지득하였어야 인정된다. 따라서 출원인의 공지로부

터 발명을 지득한 경우라면 선사용권을 주장할 수 없다. 중용권은 특허가 존

재하였다가 추후에 무효가 된 경우에 발생하는 권리이므로, 위와 같은 경우

에 직접 적용될 수는 없다.

다만 해당 제도들의 유추적용 가능성을 검토할 수 있다. 실시자가 발명의 

공지 이후 출원 이전에 실시를 시작한 경우에 자유기술의 항변을 하는 것은, 

자신의 실시를 정당화할 수 있는 객관적 사유가 있으니 허용해 달라는 취지

로 이해할 수 있다. 선사용권 역시 실시를 정당화할 수 있는 객관적 사유를 

들어 이를 허용해 주는 제도로 볼 수 있다. 양자는 모두 출원 전에 일정한 사

유가 존재하였음을 들어 특허 등록 이후에도 실시를 허용하고 있다는 점에서 

구조적 유사성이 있다. 다만 자유기술의 항변은 발명이 출원 전 공지로 인해 

누구나 사용할 수 있는 것이 되었음을 근거로 한다면, 선사용권은 스스로 발

명하거나 독립적으로 지득하여 발명을 사실상 지배하고 있음을 근거로 한다

는 점에서 차이가 있을 뿐이다. 나아가 실시자가 출원 전에 실시사업 또는 그 

준비를 하고 있다면, 양자 모두 실시가 객관화되어 있다는 공통점이 있다. 

중용권과 비교하여 보더라도, 실시자는 자신의 실시가 정당한 것이라는 

점을 신뢰하여 실시를 하였으며, 실시사업 또는 그 준비를 통해 타인의 배타

적 권리(특허권)가 효력을 발휘하기 전에 실시가 객관화되었다는 공통점이 

있다. 다만 자유기술의 항변은 발명이 누구나 사용할 수 있게 되었음을 신뢰

한 것이라면, 중용권은 발명이 독점적 특허를 받았음을 신뢰한 것이라는 차

이가 있다.     

종합하면 실시자가 발명의 공지 이후 출원 이전에 실시를 시작한 경우에 

자유기술의 항변을 하는 것은, 선사용권 또는 중용권이 적용되는 경우와 구

조적인 유사성이 있다. 선사용권은 출원 시 객관화된 정당화 사유가 있음을 

이유로 실시자의 실시를 허용하고 있다. 중용권은 실시를 정당화하는 권원

을 신뢰하여 이루어진 실시를 해당 권원이 소멸한 후에도 보호하고 있다. 조



신기현 ― 공지예외를 거쳐 등록된 특허의 효력과 자유기술 항변의 충돌  69

금 더 구체적으로 중용권은 존재하였던 특허를 신뢰하여 실시가 이루어졌는

데 이후 해당 특허가 무효로 되었을 때 적용되는데, 이는 공지된 발명이 자유

기술임을 신뢰하여 실시자의 실시가 이루어졌는데 이후 타인의 특허 출원 

및 등록으로 권리화가 된 경우와 구조적 유사성이 있다.

위와 같은 특허법상 제도와의 구조적 유사성을 고려할 때, 실시자가 발명

의 공지 이후 출원 이전에 실시를 시작한 경우라면 선사용권 또는 중용권을 

유추적용할 수 있다고 보는 것이 타당하다. 이를 통해 선사용권 또는 중용권

이 목적으로 하는, ‘실시자의 불측의 손해 예방’ 및 ‘사업 설비의 보존을 통한 

사회 경제적 이익 확보’도 달성할 수 있을 것이다. 법원은 특허권자의 침해주

장에 대해 선사용권 또는 중용권의 유추적용 가능성을 들어 실시자의 실시

를 보호할 수 있다. 또는 같은 경우에 실시자가 자유기술의 항변을 한다면, 

그 항변을 정당한 것으로 허용하면서 선사용권 또는 중용권과의 구조적 유

사성을 허용 근거로 내세울 수도 있을 것이다.

Ⅵ. 결 론
출원 전에 공지된 발명은 특허를 받을 수 없다. 다만 공지된 모든 경우에 

등록을 불허하는 것은 발명자에게 너무 가혹하므로, 공지일로부터 12개월 

이내에 일정 요건을 갖추어 출원을 하면 공지예외의 대상으로 보아 등록을 

 57) 발명의 공지 이후 출원 이전에 실시를 시작한 자가 하는 자유기술의 항변을 의미한다.

실시 정당화 사유 사유의 존부 판단시점 객관화된 사정

선사용권
독자적 개발을 통해 발명을 

사실상 지배
출원 시

실시사업 또는 그 준비
(출원 시) 

자유기술의 
항변57)

자유기술로서 실시할 수 
있음 신뢰

출원 시
실시사업 또는 그 준비

(출원 시)

중용권
특허권에 기해 실시할 수 

있음을 신뢰 
무효심판 청구 등록전

실시사업 또는 그 준비
(무효심판 청구 등록 전)

<표 1> 발명의 공지 이후 출원 이전에 실시를 시작한 자가 하는 자유기술의 항변과 선사용권, 중용권의 비교
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허용해 주고 있다. 

특허 출원 전에 공지된 기술이 있다면, 그러한 공지기술만으로 이루어지거

나 그로부터 용이하게 할 수 있는 발명에는 특허의 권리범위가 미치지 아니한

다. 공지기술은 누구나 사용할 수 있는 사회의 공유물이 된 것으로 볼 수 있기 

때문이다. 침해소송에서 실시자는 이를 근거로 자유기술의 항변을 할 수 있다.

특허 출원 전 공지라는 동일한 사실관계로부터, 공지예외 제도와 자유기

술의 항변은 서로 이해가 상충하는 자들에게 각각 유리한 법적 효과를 부여

하고 있다고 볼 수 있다. 공지예외 제도를 통해 특허권자는 공지에도 불구하

고 온전한 효력을 갖는 특허를 확보할 수 있는 반면, 자유기술의 항변을 통해 

실시자는 공지사실을 들어 등록 특허의 권리범위에서 벗어날 수 있다. 따라

서 공지예외 적용을 받아 등록된 특허권을 실시자에게 행사하는 경우라면 

언제든지 양자의 충돌문제가 발생할 수 있다. 

이와 관련하여 서울중앙지방법원 2018.12.13. 선고 2016가합502475 판결은 

양자의 충돌 문제를 다룬 바 있다. 해당 판결은 특허권자의 공지예외 주장을 통

해 발명은 공지되지 않은 것처럼 보므로, 실시자도 공지를 전제로 하는 자유기

술의 항변을 할 수 없다는 취지의 판시를 하고 있다. 그러나 공지예외는 특허권

자의 특허 출원 시 특허요건 판단에 있어 예외를 허용하는 제도이지, 침해여부

가 문제되는 경우 실시자의 실시에 대해서까지 공지의 예외를 인정하는 제도라

고 보기는 어렵다. 따라서 판결의 논거에는 적절하지 않은 점이 있다고 보인다.

충돌의 문제를 해결하기 위하여 실시자가 특허권자의 발명 공지 이후 출

원 이전에 실시를 시작한 경우와, 특허권자의 출원 이후 실시를 시작한 경우

를 구분하여 판단할 필요성이 있었다.

특허권자의 출원 이후 비로소 실시자가 실시를 시작한 경우라면, 그러한 

실시자에 대하여는 보호의 필요성을 인정하기 어렵다. 위 서울중앙지방법원

의 판결이 이 경우에 해당한다고 할 것이다. 특허법은 특허 출원 시 발명의 

권리화가 시작된 것으로 보고, 특허출원 이후의 타인 실시를 보호하는 제도

를 두고 있지 않다. 출원 전 공지 없이 발명이 출원된 후 실시자가 해당 발명

을 알고 실시한 경우라면 그 실시는 보호받을 수 없는데, 공지예외 적용을 받
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아 발명이 출원된 후 해당 발명을 알고 실시한 경우라고 하여 달리 취급할 필

요성을 찾기 어렵다. 또한 자유기술의 항변을 허용하면, 공지예외 적용을 받

아 등록된 특허의 효력이 형해화된다. 공지되더라도 일정한 요건을 갖춘 경

우라면 특허를 부여하도록 하는 공지예외 제도의 존재 의의가 사라지게 된

다. 보상설의 관점에서도 보상을 주어 보호해야 할 자는 실시권자가 아닌 특

허권자라고 할 것이다. 결국 출원 이후 비로소 실시자가 실시를 시작한 경우

라면, 해당 특허가 공지예외 적용을 받아 등록되었다고 하더라도 자유기술

의 항변을 허용하지 않는 것이 타당하다.  

특허권자의 발명 공지 이후 출원 이전에 실시자가 실시를 시작한 경우라

면, 그러한 실시자에 대하여는 보호의 필요성이 인정될 수 있다. 이러한 실

시자는 발명이 그 공지로 인해 누구나 사용할 수 있는 공중의 영역에 편입되

었다고 인식할 수 있으므로, 출원 전에 이를 실시하였다면 보호가치 있는 신

뢰에 근거한 실시로 볼 수 있다. 또한 이러한 실시자의 실시를 인정하더라도 

특허권의 효력을 크게 제한한다고 보기 어렵다. 

출원 이전에 실시자가 실시를 시작한 경우와 특허법상 선사용권 또는 중

용권이 발생하는 경우를 비교해 보았다. 미국법상 중용권도 비교법적 관점

에서 함께 검토해 보았다. 우리법과 미국법상 중용권의 이론적 근거가 되는 

형평의 원칙이라는 관점에서 보았을 때, 출원 이전의 실시자가 정당한 신뢰

하에 실시를 해 온 부분에 대하여는 그 실시를 보호할 필요성이 인정된다고 

할 것이다. 나아가 선사용권 또는 중용권 제도와의 구조적 유사성을 들어 그 

유추적용을 통해 실시자를 보호하는 것이 타당하다고 판단된다. 결론적으로 

법원은 ① 선사용권 내지 중용권을 유추적용 하여 침해주장을 배척하거나, 

② 실시자가 자유기술의 항변을 하는 경우 이를 허용하되 그 허용 근거로 선

사용권 내지 중용권과의 유사성을 들어 실시자를 보호할 수 있을 것이다. 다

만 이와 같은 실시자는 특허권자에 대하여 실시에 상당하는 대가를 지급하여

야 한다고 보는 것이 타당하다. 보상설적 관점에서 보면 원칙적으로 발명자

인 특허권자에게 권리가 주어져야 하는 부분이나, 형평을 고려하여 실시자를 

보호하는 것이므로 실시자가 대가를 지급하도록 하는 것이 부당하지 않다.
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공지예외 적용을 받아 등록된 특허로부터 위 항변을 통해 실시자가 보호

받기 위해서는 다음과 같은 요건을 갖추어야 한다고 볼 것58)이다. ① 특허권

자의 발명 공지 이후 출원 이전에 실시를 시작하였을 것59), ② 이때의 ‘실시’

란 ‘실시사업을 하거나 이를 준비’하는 것60)으로, 사업자에게 계속 실시 의사

가 있고 그 발명의 실시가 인정될 만한 객관적 사정이 있는 경우 또는 적어도 

그 준비가 객관적으로 인정될 수 있는 정도의 것일 것, ③ 발명을 출원인(발

명자 또는 그 승계인)으로부터 지득하였을 것61)이 그 요건이다.

공지예외 제도는 출원 전에 발명이 공지되지 않은 것으로 보아주는 것일 

뿐 출원일이 소급되는 제도는 아니다. 따라서 공지일과 출원일 사이에 타인

의 적법한 출원이 있는 경우에 원발명자의 출원은 선출원주의에 위반되어 

등록받을 수 없다. 또한 타인이 독자적으로 발명을 하여 이를 공지시킨 경우

에는 신규성 위반으로 등록받을 수 없다. 나아가 공지일과 출원일 사이에 실

시자가 해당 발명의 실시사업을 시작한 경우에 그 실시를 보호하여야 한다

면, 발명이 추후 출원되어 등록받더라도 특허의 효력이 제한될 수 있다. 따

라서 공지예외 제도를 통해 공지일로부터 12개월 이내에 출원하여 특허등록

을 받을 수 있다고 하더라도, 가능한 빠른 시일 내에 출원을 하는 것이 바람

직할 것으로 판단된다.

공지예외 주장을 거쳐 등록된 특허가 분쟁의 대상이 되는 경우라면 언제

든지 이와 같은 충돌의 문제가 발생할 수 있음에도, 이를 직접적으로 다루고 

있는 판례나 참고할 만한 문헌을 거의 발견할 수 없었다. 각 제도들의 의의

와 취지에서 출발해 이론적으로 논의를 전개할 수밖에 없는 한계가 있었다. 

선례로서 기능할 수 있는 판결이 존재하지 않는 이상, 앞으로 언제든지 관련

된 문제가 특허 분쟁의 쟁점이 될 수 있을 것으로 판단된다.

 58) 실시자가 특허 발명과 동일한 발명을 실시하는 것을 전제로 한다. 

 59) 특허권자의 발명 공지 이전에 실시사업을 시작한 경우라면, 해당 발명은 이미 신규성

을 상실한 것이고 공지예외의 적용 대상도 아니므로 특허의 무효사유가 존재할 것이다. 

실시자는 무효의 항변 또는 특허법 제103조의 선사용권 등을 주장하여 정당하게 실시할 

수 있을 것이다.  

 60) 선사용권 또는 중용권의 그것과 동일한 개념으로 정한다.

 61) 출원인이 아닌 자로부터 지득하거나 스스로 개발한 경우라면 특허법 제103조의 선사

용권을 직접 원용할 수 있을 것이다.
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A Study on a conflict between ‘Grace period exceptions’ 

and ‘Prior art defense’

―focusing on Seoul Central District Court 

2016Gahap502475 decision―

Shin Kihyun

From the fact that the invention was disclosed before filing a patent 

application, ‘Grace period exceptions’ and ‘Prior art defense’ give contrary 

effect to a patentee and a implementer each other. ‘Grace period 

exceptions’ allows to grant patent despite a disclosure of the invention 

before filling a pantent application, ‘Prior art defense’ gives an 

implementer right to use the invention freely because of the disclosure. 

So, there can be a conflict between them.

 If a patentee who was granted patent by ‘Grace period exceptions’ 

claims infringement and a implementer defends by ‘Prior art defense’, 

should the claim be allowed? Seoul Central District Court 

2016Gahap502475 decision deals with it.

 To figure out, the paper classifies the case into ① an implementer uses 

the invention before filing a patent application and ② after filing a patent 

application. Case ②, the practitioner shouldn’t be allowed to use the 

invention because of the purport of ‘Grace period exceptions’ and the 

perspective of reward theory. Case ①, the practitioner should be allowed 

to use the invention because of the theoretical ground(principle of equity) 



76  지식재산연구 제14권 제4호(2019년 12월)

and the legal structural ground(Analogy with Intervening rights and prior user 

rights), but the implementer should pay license fee to the patentee.

Grace period exceptions, Prior art defense, Reward theory, Principle of equity, Intervening rights,  

prior user defenses
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