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현재 우리나라 하급심 법원에서는 “통상의 기술자가 선행발명으로부터 하

위개념을 선택, 조합하여 선택발명에 이르는 것이 용이하지 않은 경우에는 

일반 물질발명의 원칙이 적용되어야 한다.”는 입장, “선행문헌에서 당해 특

허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 경우 등에 한하여 일반 물

질발명의 원칙이 적용되어야 한다.”는 입장으로 나누어져 있다. 이에 본고는 

주요 국가에서의 법리 및 실무, 선행문헌이 선택발명의 상위개념으로 인정

될 수 있는 범위를 고찰하였다. 이를 통해, ① 미국, 유럽, 일본 등에서는 특

별히 선택발명을 일반 발명과 달리 취급하고 있지 않고, ② 우리나라에서는 

선택발명의 경우 일반적으로 구성의 곤란성이 없다고 추정하는 사고가 내재

되어 있고, ③ 이러한 추정의 시발점이라고 할 수 있는 광학이성질체 발명의 

경우 선행발명인 라세미체의 존재를 당연히 알고 있을 수밖에 없다는 점 등

을 고려하여, 대법원이 선택발명의 경우 질적으로 다른 효과, 양적으로 현저

한 차이를 구체적으로 기재하도록 요구하고 있다는 결론을 도출하였다. 이

러한 점을 고려할 때, 신규의 유용한 화학물질을 제공하겠다는 점이 그 발명

의 목적이 되고 제공된 화학물질 자체가 발명의 효과가 되는 경우에는 선택

발명 또한 물질발명으로 인정되어야 한다는 대안을 제시하였다. 결론적으로 

선택발명의 경우, 일반식이 개별적인 조성물의 특허성을 부인하려면 통상의 

기술자가 당연히 용이하게 당해 일반식으로부터 특정한 조성물을 도출할 수 

있거나 명시적으로 특정되고, 개별적인 형태로 개시되어 있어야 할 것이다.

선택발명, 선행기술, 올란자핀 판결, 선택의 곤란성, 상위개념과 하위개념의 관계, 효과

초 록

주제어
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Ⅰ. 서 론

선택발명은 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 

있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부

로 하는 발명,1) 상위개념(예, 무기산)으로 표현된 공지발명에 대하여 하위개

념(예, 염산)으로 표현된 발명이 공지발명의 문헌(명세서)에 구체적으로 공개

되어 있지 아니한 경우로 정의되고 있고,2) 다른 한편으로는 선행기술의 구

성요소 중 하나 또는 그 이상에서 넓은 범위(genus)의 용어가 사용되고 쟁점

이 되는 발명의 구성요소가 그 범위 중 일부(species)를 선택하는 발명,3) 선

행기술이 개시한 넓은 범위 내의 특정한 좁은 범위를 청구하는 발명4) 등으

로 다양하게 정의되고 있다.5) 이처럼 다양한 정의에도 불구하고, 선택발명

에 대해서는 우리나라뿐 아니라 미국, 유럽, 일본을 비롯한 대부분의 국가에

서 신규성, 진보성 등을 전제로 이미 특허가 부여되고 있다.6)

  1) 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2696 판결; 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판

결; 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3520 판결; 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 

3476 판결; 정상조·박성수, 뺷특허법 주해 I뺸, 박영사, 2010, 383면.

  2) 송영식 외 6인, 뺷지적소유권법(상)뺸, 육법사, 2013, 379면. 

  3) 정차호·신혜은, “선택발명인 거울상 이성질체 발명의 신규성 판단”, 뺷서울대학교 법

학뺸, 제49권 제3호(2008), 355, 360면.

  4) Anita, Varma & David, Abraham, “DNA Is Different: Legal Obviousness and the 

Balance Between Biotech Inventors and the Market”, Harvard Journal of Law & 

Technology, Volume 9 No. 1(1996), pp. 53, 70.

  5) 한편, 특허청, 특허·실용신안 심사기준(2019. 3. 18)은 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001

후2740 판결의 내용에 따라, “선택발명은 인용발명에는 상위개념으로 표현되어 있으나 

청구항에 기재된 발명은 하위개념으로 표현된 발명으로, 인용발명에는 직접적으로 개

시되어 있지 아니한 사항을 발명의 필수 구성요소의 일부로 하여 선택한 발명을 의미한

다.”라고 정의하고 있다(3316, 3317면).

  6) 국내 의약산업의 보호를 위해, 특허권이 등재된 의약품의 자료를 근거로 가장 이른 날 

의약품의 제조판매품목허가 또는 변경허가를 신청하고, 허가를 신청하기 전에 등재된 

특허권에 관한 무효심판 등을 제기하여 승소한 자로서 가장 이른 날 심판을 제기한 자

에게 의약품의 제조판매품목허가 또는 변경허가를 받은 의약품과 동일한 의약품을 다

른 자가 판매하는 것을 금지할 수 있도록 함으로써, 우선적으로 의약품을 판매할 수 있

도록 하는 우선판매품목허가 제도가 우리나라에서 약사법 제50조의7 내지 제50조의10
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하지만, 최근 아픽사반 사건에서 특허심판원이 특허무효 심결을 하였음에

도 불구하고,7) 서울중앙지방법원은 특허권침해금지 가처분 사건에서 원고

의 가처분신청을 인용하는 결정을 하였다.8) 이러한 상황하에서 특허법원은 

① 선행문헌에서 당해 특허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있거

나, ② 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 상위개념의 선행발명9)을 파악할 

수 있는 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 당해 특허발명의 

하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않는 경우에 한하

여, 선행문헌(발명)을 하위개념 중 하나인 특허발명의 상위개념으로 인정할 

수 없다고 판시하였다.10) 이와 매우 비슷한 상황은 이미 2008년 독일 올란

자핀 사건에서도 발생하였다. 당시 원고는 특허가 신규성 및 진보성이 없어서 

무효라고 주장하였는데, 독일 연방특허법원(Bundespatentgericht, BPatG)은 

기존의 Fluoran 판결11)의 법리에 따라 원고의 주장을 받아들여서 당해 특

허가 신규성이 없어서 무효라고 판단하였다. 이후 독일 연방대법원

(Bundesgerichtshof, BGH)에 소송이 계속 중인 상황에서, 민사침해사건을 담

당하고 있던 뒤셀도르프 고등법원은 침해금지청구를 기각한 뒤셀도르프 지

방법원의 판결을 파기하고 침해품의 판매금지를 명하였다. 선택발명과 관련

된 이러한 혼란은 독일 연방대법원이 “화학발명의 경우 일반적으로 일반식

(general chemical formula)의 개시는 그 자체로 개별적인 조성물을 개시한 것

에 2015년도에 도입되었다. 이러한 우선판매품목허가 제도의 문제점에 대해서는, 국내 

제약사들이 ‘특허소송 따라 하기’ 전략을 구사하면서 우선판매권을 공동으로 가져가는 

사례가 비일비재하고(이승우, ｢식약처, 허·특 연계제도 개선 검토...우판권 실효성 제

고｣, 의협신문, 2019. 2. 21자.), 고혈압치료에 쓰이는 암로디핀의 경우 45개 후발주자

들이 우판권을 받아낸 것으로 알려지면서 특허도전을 유도한다는 취지가 무색하다(이

종태, ｢식약처, 우선판매허가권 개선안 마련에 ‘고심’｣, 의학신문, 2019. 2. 21자.)는 기

사 참조. 

  7) 특허심판원 2018. 2. 28. 2015당1184, 2015당1185(병합), 2015당1186(병합), 2015당

1774(병합), 2015당1775(병합) 심결.

  8) 서울중앙지방법원 2018. 6. 27.자 2018카합20119 결정.

  9) 본고는 선행발명, 인용발명, 선행기술이라는 용어를 편의상 혼용하여 사용한다. 

 10) 특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결.

 11) BGHZ 103, 150 = BGH GRUR 1988, 447 – Fluoran.
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으로 볼 수 없으며, 일반식이 개별적인 조성물의 특허성을 부인하려면 통상

의 기술자가 당연히 용이하게 당해 일반식으로부터 특정한 조성물을 도출할 

수 있거나 명시적으로 특정되고, 개별적인 형태(specific, individual form)로 

개시되어 있어야 한다.”는 법리를 제시함으로써 일단락되었다. 

독일 등과는 달리 국내에서는 여전히 선택발명의 신규성·진보성 판단을 

위한 선행기술의 인정범위와 관련하여 견해가 대립하고 있다는 점을 고려하

여,12) 본고는 먼저 주요 국가에서의 법리 및 실무를 살펴보고(Ⅱ절), 다음으

로 선행문헌(발명)이 하위개념 중 하나인 특허발명의 상위개념으로 인정될 

수 있는 범위를 고찰한다(Ⅲ절). 이를 통해 선택발명의 신규성·진보성 판단, 

선택발명의 명세서 기재 요건 등에 대한 구체적인 대안을 제시하고자 한다. 

Ⅱ. 주요 국가에서 선택발명의 법리 및 실무

1. 개 요

최근 우리나라에서 하급심 법원, 특허법원 모두 선택발명 법리의 지나친 

확대·적용의 문제점을 지적하고 있다는 점,13) 선택발명의 신규성·진보성 

판단을 위한 선행기술의 인정범위와 관련하여 여전히 다양한 입장이 대립하

고 있다는 점에서, 미국, 유럽, 일본 등에서의 선택발명에 관한 법리와 실무

 12) 서울중앙지방법원 2018. 6. 27.자 2018카합20119 결정; 특허법원 2019. 3. 29. 선고 

2018허2717 판결; 정차호·신혜은, “선택발명의 신규성―선행기술의 개시 요건 및 용이

실시 요건”, 뺷법조뺸, 제666호(2012), 188면; Hyewon Ahn, Patentability of Chemical 

Selection Inventions: The Olanzapine and Escitalopram Decisions, Munich Intellectual 

Property Law Center, 2011.        

 13) 우리나라에서의 선택발명에 대한 이해는 본래의 취지를 벗어나서 일단 선택발명의 범

주로 인정되면 특허발명으로 인정되기 어려운 것으로 잘못 이해되고 있다. 실제로 우리

나라에서는 상위개념의 일부를 하위개념으로 선택하는 경우 특허로 등록이 되지 않거

나, 등록이 되었다고 하더라도 뒤에 무효화되는 경우가 많다. 이에 대해서는 최승재, 

“선택발명에 대한 새로운 접근과 신규성 판단기준에 대한 연구”, 뺷창작과 권리뺸, 제73호

(2013), 2, 3면. 
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를 참작하여 우리 나름의 선택발명 법리를 전개할 필요성이 시급하다고 할 

수 있다. 이를 통해 전 세계 특허 지도에서 우리나라를 동떨어진 섬처럼 고

립시키지 않음은 물론 나날이 치열해지고 있는 전 세계 특허 기술 경쟁에서 

생존할 수 있을 것이다. 이러한 점을 고려하여, 이하에서는 미국, 유럽(독일, 

영국 포함), 일본에서의 선택발명 관련 법리 및 특허 실무를 고찰한다. 특히, 

동일한 선택발명인 올란자핀에 대해서는 미국, 독일, 영국 및 우리나라에서 

그 특허성이 다루어졌다는 점을 고려하여, 위 국가에서의 선택발명 관련 법

리 및 실무를 이해하는 차원 그리고 이들 국가에서의 관련 법리 및 실무를 

비교하는 차원에서 해당 사건을 함께 고찰한다.    

2. 미 국

(1) 선택발명의 신규성 판단

미국의 심사관은 해당 발명의 신규성을 부정하기 위해서는 해당 발명의 

모든 구성요소를 개시하는 하나의 선행기술을 제시하여야 하고, 그 선행기

술은 해당 분야 통상의 기술자가 청구발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 발

명을 개시하고 있어야 한다.14) 쉽게 실시할 수 있을 정도로 발명이 개시된 

것으로 인정되기 위해서는, 선행기술의 기재가 100% 완벽해야 하는 것은 아

니고 통상의 기술자가 선행기술의 기재 내용에 그 자신이 가진 지식을 결합

하여 개시된 발명을 실시할 수 있으면 충분하다.15) 이러한 개시에는 발명의 

모든 구성요소를 명확히 적시하는 명시적 개시뿐만 아니라 암시적(implicit) 

또는 내재적(inherent) 개시도 포함될 수 있지만,16) 내재적 개시의 인정으로 

인하여 선행기술의 범위가 지나치게 확장될 수 있는 위험을 방지하기 위해 

 14) Rasmusson v. SmithKline Beecham Corp., 413 F.3d 1318, 1326 (Fed. Cir. 2005).

 15) In re Donohue, 766 F.2d 531, 533 (Fed. Cir. 1985).

 16) 미국 특허심사절차 매뉴얼(Manual of Patent Examining Procedure, 이하 ‘MPEP’라 칭

함), 2018, § 2112 (“The express, implicit, and inherent disclosures of a prior art 

reference may be relied upon in the rejection of claims under 35 U.S.C. 102 or 

103.”); Rowe v. Dror, 112 F.3d 473, 478 (Fed. Cir. 1997).
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해당 발명에 이를 수 있다는 개연성(probabilities)만으로는 부족하고 개시가 

필연적으로 해당 발명을 특정하여야 한다. 아울러 선행기술이 발명을 단순

히 지칭하는 것만으로는 부족하고 발명을 구체적으로 특정하여야 하는데,17) 

이는 통상의 기술자가 선행기술과 자신의 지식을 결합하여 과도한 실험을 

거치지 않고(without undue experimentation)18) 발명에 이를 수 있을 때 인정

되고 있다.19)20)

(2) 선택발명의 진보성 판단

미국에서는 하나의 선행문헌이 출원된 선택발명을 포함하지만 이를 구체

적으로 개시하고 있지는 않은 경우, 심사관은 선행기술과 선택발명의 차이

가 전체적으로 보아 자명하다는 점을 밝힐 수 있는 추가적인 선행문헌을 찾

아야 한다. 이러한 선행문헌을 찾지 못하는 경우 선택발명도 다른 발명과 마

찬가지로 미국 특허법 제103조에 의해 통상의 기술자에게 자명한지의 여부

에 의해 결정된다. 이러한 법리에 따라, 출원된 선택발명이 상위개념의 선행

기술에 포함되어 있다는 사실 자체만으로는 자명한 것으로 취급되지 않는

다. 즉, 선택발명의 개념을 인식하고 있기는 하지만 이를 별개의 발명 카테

고리(category)로 구분하지 않고 일반 발명의 특허성 판단 기준을 그대로 적

용하고 있다.21)

구체적으로 미국에서 선택발명을 포함한 발명의 자명성 판단은 3단계로 

이루어지고 있다. 먼저, 심사관은 ① 선행기술의 범위와 내용 결정, ② 선행

 17) Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 470 F.3d 1368, 1377-78 (Fed. Cir. 2006).

 18) Impax Laboratories, Inc. v. Aventis Pharmaceuticals, Inc., 545 F.3d 1312, 1314 

(Fed. Cir. 2008).

 19) MPEP, § 2121.01 (A reference contains an ‘enabling disclosure’ if the public was in 

possession of the claimed invention before the date of invention. Such possession is 

effected if one of ordinary skill in the art could have combined the publication's 

description of the invention with his [or her] own knowledge to make the claimed 

invention).

 20) 박영규, “선택발명의 신규성, 진보성 판단”, 뺷산업재산권뺸, 제46호(2015), 301, 310면.  

 21) MPEP, § 2144.08.
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기술과 선택발명에 개시된 종(species)·아속(sub-genus)의 차이 확인, ③ 당

해 기술 분야에서의 통상의 기술 수준 결정, ④ 이차적 고려사항에 관한 증

거 평가 등과 같은 요소들을 고려하여 자명성을 입증하여야 한다.22) 만약 자

명한 것으로 입증되면, 출원인은 이를 극복하기 위한 반박 증거를 제출하거

나 의견을 제시하여야 할 책임을 부담한다는 점에서, 반박 증거 제출 및 의

견 제시의 책임이 출원인에게로 전환된다. 최종적으로 심사관은 전체 사실 

및 모든 증거를 평가하여, 선택발명이 그 발명 당시 통상의 기술자에게 자명

한 것으로 평가될 수 있는지의 여부에 의해 자명성 판단을 하게 된다. 

아울러, 선택발명의 진보성 판단을 위해 일반 발명에서와 같이 통상의 기

술자에게 그 선택의 동기가 있는지의 여부 및 성공에 대한 합리적 기대가 있

는지 여부를 판단하게 되며,23) 위 두 요건들에 대한 충분한 입증을 하지 못

하면 진보성이 부정되지 않는다. 특히, 선행기술에 개시된 속(genus)으로부

터 선택발명의 종(species)·아속(sub-genus)을 선택하는 것이 통상의 기술자

에게 자명한지 여부를 판단할 때에, 심사관은 ① 선행기술인 속(genus)의 크

기, ② 선행기술의 명시적인 교시(the express teachings), ③ 선택발명과 선행

기술의 구조적 유사성에 대한 교시(the teachings of structural similarity), ④ 유사

한 특성 또는 용도에 대한 교시(the teachings of similar properties or uses), ⑤ 

기술의 예측가능성(the predictability of the technology), ⑥ 하위개념 선택을 

지지하는 다른 교시(any other teaching to support the selection of the species 

or subgenus)에 초점을 두고, 모든 관련 선행기술의 교시들을 고려하여야 한

 22) Graham, v. John Deere, 383 US 1, 148 USPQ 459(1966).

 23) 선택지가 많은 경우가 있고, 선택지를 일일이 시도하는 것에 많은 비용이 소모되기도 

하고, 구성이 분자식의 일부만의 치환이라고 하더라도 그 효과가 예측되지 않기 때문에 

의약이나 화학분야의 경우에는 성공에 대한 합리적인 기대는 매우 작다고 볼 수 있을 

것이다. 특허법원(특허법원 2016. 1. 21. 선고 2014허4913 판결)도, “항암제와 같은 의

약물질에 관한 의약용도발명의 경우에 그 개발에 장시간과 고비용이 통상적으로 요구

되는 점 등을 근거로 진보성을 부정하기 위해서는 통상의 기술자가 의약용도발명의 성

공을 합리적으로 기대할 수 있을 때에만 그 진보성을 부정할 수 있다.”는 취지로 판시하

였다. 이에 관한 내용 및 상고심(대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502 판결)에 대해서는 

김관식, “의약용도발명의 신규성 및 진보성 : 대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502 판결

을 중심으로”, 뺷지식재산연구뺸, 제14권 제1호(2019), 1면 참조. 
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다.24) 주의할 점은, 특허심사절차 매뉴얼을 포함한 미국 특허법은 선택발명

이라고 하여 진보성 판단 시 고려될 효과의 기재 정도와 관련하여 일반발명

과 다른 특별한 기재를 요하고 있지 않다. 

(3) 올란자핀 판결

미국 연방순회항소법원(CAFC)은 올란자핀 사건25)에서 “화합물의 경우 자

명(prima facie)하여 그 진보성이 부정되기 위해서는 특허발명과 선행기술 사

이에 구조적 유사성이 있어야 하고, ...선행기술이 특허발명에 도달할 만한 

이유(reason)나 동기(motivation)를 제공해야 한다. 절대적인 예측 가능성이 

아닌 합리적인 성공의 기대는 자명함의 결론을 뒷받침한다.”라고 판시하였

다.26) 또한 동 사건에서 미국 연방순회항소법원은 “선행기술에서 개시하고 

있는 화합물의 수가 수백만 개에 이르고, 몇몇 바람직한 화합물을 제시하고 

있으나 이러한 화합물들 중 어떤 것도 올란자핀과 유사하지 않다.”는 점을 

명확히 하였다.27) 나아가 “플루메자핀은 두 명의 환자에서 EPS, CPK의 상승 

및 많은 환자에서 다양한 간 효소를 유발했기 때문에, 실질적 증거들은 선행

문헌이 해당 기술 분야의 통상의 기술자로 하여금 플루메자핀이 수소 원소

로 성공적으로 변형될 수 있음을 믿도록 하지 않았다.”라고 판시하였다. 결

국 미국 연방순회항소법원은 선행문헌들 중 어느 것도 이러한 결합에 대한 

동기를 부여하지 않았다는 이유로 특허발명의 진보성을 인정하였는데, 이는 

미국 법원이 특허발명과 선행기술 사이에 구조적 유사성, 즉 구성의 곤란성

을 포함하여 선택발명의 진보성을 판단하고 있음을 보여 주고 있다.  

 24) MPEP, § 2144.08. 특허심사절차 매뉴얼은 미국 연방 규정, 연방 법률 및 미국 연방순

회항소법원(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)의 판결을 포

함한 판례법에 기초하고 있다.  

 25) Eli Lilly v. Zenith Goldline, 471 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2006).

 26) In re Dillon, 919 F.2d 688 (Fed. Cir. 1990)(en banc). 

 27) Donald Zuhn, “Eli Lilly & Co. v. Zenith Goldline Pharm., Inc. (Fed. Cir. 2006)”, 

Patent Docs, <https://www.patentdocs.org/2006/12/eli_lilly_and_c_1.html>, 검색일: 

2019.10.20.  
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3. 유 럽

(1) 선택발명의 신규성 판단

선택발명이라 함은 선행기술에 일반적으로 개시된 기술적 사상 중 특별한 

특성과 연관되어 있지만 명확히 개시되지 않은 일부분을 끄집어 낸 해결 원

리로서, 그 보호대상은 통상적으로 선행기술에 개시된 상위개념에 포함되는 

하위개념만을 구성요소의 전부 혹은 일부로 하는 물질발명 혹은 장치발명이

다. 이처럼 선택발명은 선행기술에 일반적으로 개시된 기술적 사상과 관련

이 있다는 점에서 신규성 문제가 대두되는데, 이러한 신규성은 기본적으로 

타 분야에서의 발명에 적용되는 동일한 원칙에 의해 판단되고 있다.28) 다른 

분야와 마찬가지로 화학분야에서도 선행기술이라 함은 통상의 기술자가 공

개된 문헌으로부터 직접적으로 공개된 것으로 인정할 수 있는 것을 의미하

고, 또한 통상의 기술자가 선행기술에서 고려되지 않은 대안을 공개된 지식

으로부터 실무상 자동적으로 도출할 수 있을 때에 한하여 인정될 수 있다는 

점에서, 일반적으로 선행기술에 공개된 상위개념과 차이가 크지 않은 경우

에도 이는 선행기술에 포함되지 않을 수 있다.29) 선행기술에 공개된 상위개

념의 대상과의 차이가 미미하고 중요하지 않은 것으로 평가될 수 있는 경우

에는 물론 일반적으로 선택발명의 신규성이 인정되지 않을 수 있지만, 매우 

좁은 범위에서의 변경일지라도 매우 중요한 의미를 지니는 경우에는 반대로 

해당 발명의 신규성이 부정되지 않을 수도 있다.30)31) 

(2) 선택발명의 진보성 판단

유럽특허청 특허심사지침서(Guidelines for Examination in the EPO)는, “선

택발명의 대상은 선택된 하위 범주를 나타낸다는 점에서 가장 근접한 선행

 28) EPA 18. 10. 1994 - T 133/92.

 29) EPA T 406/94, SA ABl. 2000, 19.

 30) EPA 25. 8. 1999 - T 262/96, SA ABl. 2000, 18.

 31) 이헌, “선택발명의 신규성 및 진보성 판단 기준(대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631 

판결: 미간행)”, 뺷대법원판례해설뺸, 제112호(2017), 167, 183면. 
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기술과는 차이가 있다. 이 선택이 특정한 기술적 효과와 연결되어 있다면, 

그리고 통상의 기술자에게 그 선택을 유도할 아무런 암시(힌트)가 없다면 진

보성이 인정된다. 다만, 선택된 범위에서 나타나는 기술적 효과는 선행범위

에서 얻어진 것과 동일한 효과일 수도 있지만 예상하지 못한 정도여야 한

다.”고 하고 있다. 그리고 “진보성 판단에 있어, 통상의 기술자가 중복되는 

범위를 기존의 기술적 과제를 해결하기 위한 기대하에 취사선택할 수 있었

는지의 여부, 어떤 개선이나 이점을 예상하면서 그러한 취사선택을 할 수 있

었는지의 여부가 고려되어야 한다. 만약 이러한 것이 아니라고 한다면, 선택

발명의 진보성은 부정되지 않는다.”라고 하고 있다.32) 이는 통상의 기술자가 

선행기술로부터 기술적 과제를 해결하기 위한 기대 하에 취사선택하는 것이 

가능하였고, 어떤 개선이나 이점을 예상하면서 그러한 취사선택을 하는 것

이 가능한 경우에 한하여, 유럽특허청은 선택발명의 진보성이 부정된다는 

점을 명확히 한 것으로 여겨진다. 

특히 유럽특허청은 일반적으로 상위개념인 선행기술에 구체적으로 개시

되지 않은 하위개념의 발명은 선행기술인 상위개념과 비교하여 특별한 작

용, 특성, 장점 또는 효과를 얻는 것을 목적으로 한다는 점을 고려하여, 의도

하는 목적에 부합하고 결과를 확실히 보장할 수 있는 화합물을 실험을 통해 

찾는 것이 실무적으로 어려운 경우, 많은 공지의 화합물을 포함하는 상위개

념으로부터 해당 화합물을 선택하는 발명의 경우에는 그 진보성을 부정하지 

않고 있다. 또한 화합물의 선택에 많은 어려움이 뒤따르고, 선행기술에 비하

여 많은 기술적 진보를 가져오는 화합물의 선택발명도 그 진보성이 인정되

고,33) 이외에도 2개 이상의 변수 그룹(variable groups)으로 정의되는 화합물

에서 특정 화합물을 선택하는 경우,34) 많은 변수가 존재하고 여러 사고의 

단계가 요구되는 상황에서 염소(Cl)를 통해 대체될 수 있는 화합물을 선택하

는 경우,35) 적절한 효소를 선택하는 데 많은 노력과 경험이 요구되는 때36)에

 32) 유럽특허청 특허심사지침서, 2017, Part G – Chapter VII, 12(Selection inventions).

 33) EPA 7. 7. 1987- T 162/86, ABl. 1988, 452, 458 - Plasmid p SG 2.

 34) EPA 16. 9. 1987- T 7/86, ABl. 1988, 381.
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도 진보성이 부정되지 않고 있다.37) 

단적인 예로, 선행기술은 ‘R’ 치환기 그룹을 포함하는 특정 구조에 의해 한

정되는 화합물을 개시하고, 이러한 ‘R’ 치환기 그룹은 알킬기 또는 아릴기가 

할로겐(halogen) 및/또는 히드록시(hydroxy)에 의해 치환되거나 치환되지 않

는 것을 모두 포괄하는 것으로 매우 넓게 정의되어 있으나 그에 해당하는 실

제예가 매우 적은 수로 제시되어 있는 상황에서, 이러한 ‘R’ 치환기 그룹 내

에 속하는 치환기를 갖는 특정한 화합물을 선택한 경우, 그 선택된 화합물이 

선행기술에 제시된 예들과 비교하여 더 유리한 속성을 가지고 있음이 밝혀

지고, 통상의 기술자가 그러한 유리한 속성을 얻기 위해 그러한 화합물을 선

택할 만한 어떠한 동기도 없었다면 진보성이 부정되지 않는다.38) 이러한 점

에서 유럽 특허청도 선택발명 구성의 곤란성 및 기술적 효과를 함께 고려하

여 다른 물질발명들과 마찬가지의 기준으로 진보성을 판단하고 있는 것으로 

여겨진다. 아울러 선택발명이라고 하여 진보성 판단 시 고려될 효과의 기재 

정도와 관련하여 일반 물질발명과 다른 특별한 요건을 요구하지도 않고 있

다.    

(3) 올란자핀 판결

1) 독일 연방대법원 

올라자핀(Olanzapine) 사건 이전, 독일 연방대법원은 1988년 소위 플루오

란(Fluoran) 판결을 통하여 “선행문헌에 일반 화학식이 개시된 경우에는 이

에 속하는 화합물이 모두 개시한 것으로 보아야 한다.”고 판시하여, 선택발

명의 특허성을 매우 제한적으로 인정하는 입장을 취하고 있었다. 하지만, 독

일 연방대법원은 2008년 올란자핀(Olanzapine) 사건의 판결을 통하여, “구체

적인 화합물의 신규성 상실 여부는 일반 화학식의 개시가 아니라, 해당 구체

 35) EPA 30. 8. 1988- T 296/87, ABl. 1990, 195.

 36) EPA 31. 8. 1990- T 60/89, ABl. 1992, 268.

 37) 박영규, 앞의 논문, 301, 327면. 

 38) 유럽특허청 특허심사지침서, Part G – Chapter VII, Annex 3.2.
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적인 화합물이 개시되었는지 여부가 핵심이고, 구체적인 화합물이 개시되었

다고 인정되기 위해서는 해당 화합물을 통상의 기술자가 손쉽게 생산할 수 

있도록 하는 구체적인 정보가 선행문헌에 개시되어 있을 것이 요구된다.”라

고 판시하여 입장을 근본적으로 변경하였다. 

이러한 입장 변화는, 선행문헌이 선택발명의 대상이 된 특정 화합물을 개

별화된 형태로 개시하고 있는지, 통상의 기술자가 선행문헌의 행간을 읽어 

그 화합물에 주목할 수 있을 정도로 선행문헌이 그 화합물에 대한 명백한 시

사를 주고 있는지를 살펴서, 이것이 긍정될 수 있어야 비로소 신규성이 부정

될 수 있다는 유럽 특허청의 실무39)를 반영한 것으로 여겨진다. 동 판결은 

아울러 화학발명의 경우 일반적으로 일반식(general chemical formula)의 개

시는 그 자체로 개별적인 조성물을 개시한 것으로 볼 수 없으며, 일반식이 

개별적인 조성물의 특허성을 부인하려면 통상의 기술자가 당연히 용이하게 

당해 일반식으로부터 특정한 조성물을 도출할 수 있거나 명시적으로 특정되

고, 개별적인 형태(specific, individual form)로 개시되어 있어야 한다는 법리

를 제시하였는데, 이는 향후 선택발명의 특허성을 부인하기 위한 선행기술

의 범위를 엄격하고 협의로 인정하겠다는 의미, 다른 발명들과 동일하게 선

택발명의 경우에도 구성의 곤란성 등을 두루 고려하여 진보성을 판단하겠다

는 의미로 여겨진다.

2) 영 국 

영국도 과거 1930년 Maugham J in I.G. Farbenindustrie’s Patents 사례에

서,40) 선택발명의 특허성이 인정되기 위해서는, 첫째, 선택된 구성들의 사용

에 의해 확보되는 실질적인 이익(실질적인 불이익을 피하는 것도 포함)이 있어

야 하고, 둘째, 선택된 구성 모두가 문제에 대한 이점을 가져야 하고, 셋째, 

그 선택은 선택된 그룹에 특유한 것으로 볼 수 있는 질적으로 특별한 특성에 

관한 것이어야 한다는 3가지 요건을 제시하였다.(이하에서는 ‘Maugham J  

 39) T 0511/92 of 27 May 1993; T 0465/92, OJ EPO 1996, 32.

 40) Maugham J in I.G. Farbenindustrie’s Patents (1930) 47 RPC 289 at p.322-3. 
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Rule’이라 칭함).41) 이러한 원칙은 1932년에 새로 성문화된 법률로 이행되었

으며, “1977년 새로운 특허법”이 도입될 때까지 영국 법의 일부로서 남아 있

었다. 하지만 올란자핀을 포함하지 않는 59가지 화합물의 합성에 관해 선행

기술과 약 개의 화합물로 확장되는데 그중 약 86,000개가 바람직하고, 

이들 화합물은 어떤 증거도 제시하지 않으면서 “신경이완제, 진정제 또는 이

완제 효과의 … 유용한 신경계 활성”을 가지고 있고, “이러한 특성은 … 가벼

운 불안 상태와 특정 종류의 항정신병 치료에 유용하다.”고 기재되어 있는 

선행기술이 존재하고 있었던 올란자핀 사건에서, 영국 특허법원과 그 항소

법원은 종래의 ‘Maugham J  Rule’을 파기하면서, 선택발명에 대하여 다른 발

명들과 같은 방법으로 특허성을 판단해야 함을 명확히 하였다.

항소법원이 판결문에서 설시한 것처럼, 첫째, ‘Maugham J  Rule’은 1977

년 이전 법의 일부로서 고려되었던 것인데 유럽 특허청에서는 ‘Maugham J  

Rule’을 사용한 적이 없으므로 살아 있는 법(living law)의 일부로 보기 어려

운 점, 둘째, 1949년의 특허법이 국내 특허와 관련되는 순수 국내법이었던 

것과는 달리, 1977년 법은 특허에 대한 새로운 체제를 만들기 위해 특별히 

제정된 것으로서 유럽특허협약(European Patent Convention, EPC)42)에 부합

 41) [2009] EWCA Civ 1362, Dr. Reddy’s Laboratories (UK) Limited vs. Eli Lilly and 

Company Limited(이하, ‘영국 항소법원 올란자핀 판결’이라 칭함), paragraph number 36.

 42) 유럽특허협약(Convention on the Grant of European Patents: European Patent 

Convention)은 1963년 특허에 관한 실체법 통일협약(Convention on the Unification of 

Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention, 소위 ‘스트라스부르그’협

약)을 기초로 하여, 유럽 역내에서 특허부여절차를 통일화하기 위하여 1973년 10월 5일 

독일 뮌헨에서 체결되어 1977년 10월 7일 발효되었다(이 후에 2000년 11월 29일에 유

럽특허협약이 개정되어 2007년 12월 13일에 발효되었는데, 개정의 주요내용에 대해서는 

Nack & Phelip, “Bericht über die Diplomatische Konferenz zur Revision des Europäischen 

Patentübereinkommen”, GRUR Int. 2001, S. 322; Akte zur Revision des Übereinkommens 

über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973, zuletzt revidiert am 17. 

Dezember 1991, GRUR Int. 2001, S. 309 참조). 동 협약은 총 178개의 조문과 시행규칙(총 

106개의 조문)으로 구성되어 있으며, 이에는 재판관할에 관한 의정서, 유럽특허제도의 

집중화 및 그 도입에 관한 의정서 및 제69조의 청구범위 해석에 관한 의정서가 포함된

다. 파리조약 제19조에 의해 동맹국은 파리조약의 규정에 배치되지 아니하는 한 별도로 

상호 간에 산업재산권의 보호에 관한 특별한 협정을 체결할 권리를 갖는데, 유럽특허협약

은 파리조약 제19조에 의해 체결되었다는 점에서 파리조약의 범주 내에 있는 특별협정
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하도록 해석하는 것을 의도하였던 점을 보더라도, 영국도 유럽 특허청의 실

무를 반영하였다는 것을 알 수 있다.43)44) 이처럼 영국도 유럽 특허청의 실무

를 받아들이고 있다는 점에서, 선택발명의 특허성 판단 시 구성의 곤란성을 

고려함은 물론 선택발명이라고 하여 진보성 판단 시 고려될 효과의 기재 정

도와 관련하여 일반 물질발명과 다른 특별한 기재를 요구하고 있지는 않은 

것으로 여겨진다.   

4. 일 본

2018년 일본 지적재산고등재판소 대합의부는 간행물에 화합물이 일반식 

형식으로 기재되어 있고, 일반식에 다수의 선택지가 있는 경우의 인용발명

을 인정할 것인지에 대하여 판단하였다.45) “피리미딘 유도체”와 관련된 동 

사건에서, 발명 당시의 기술수준에 비추어 볼 때 “청구항 1 발명은 ‘X가 알킬

술포닐기에 의해 치환된 이미노기()’인 반면, 주인용발명에 개시

(a special agreement)이고, 특허협력조약의 범주 내에 있는 지역적인 조약(a regional 

treaty)이다. 유럽특허는 회원국의 국내특허와 같은 효력이 있고, 같은 조건이 적용(유

럽특허협약 제2조)되며 아울러 국내특허가 부여하는 것과 같은 권리를 특허권자에게 

부여한다(유럽특허협약 제64조). 그리고 유럽특허는 발명대상이 특허성이 없는 경우, 

통상의 기술자가 발명을 실시할 수 있도록 충분히 공개되지 아니한 경우 등에 한하여 

무효화 될 수 있지만, 일단 특허가 부여되면 특허의 유효성과 침해여부에 대해서는 각

국의 법률과 법원이 판단하게 된다. 

 43) 영국 항소법원 올란자핀 판결, paragraph number 37, 103.

 44) 영국 항소법원은, “진보성(자명성) 판단에서는 올란자핀 특허에서 올란자핀을 식별하

고 그 특성을 개시하는 것이 임의의 선택이었는지 여부가 중요한데, 올란자핀 특허에 

의해 식별된 문제들은 선행발명인 영국 특허 1533235호의 더 넓은 집단에서 선택하는 

것과 아무런 관련이 없고, 선행발명에는 약 개의 화합물을 개시하고, 그 중 86,000개 

정도의 화합물이 바람직하다고 되어 있으며, 아무런 증거도 없이 유용한 신경계 활성을 

나타낸다고 기재하고 있는데, 올란자핀은 86,000개의 바람직한 화합물 중 하나에 해당

하지만, 선행발명에 올란자핀에 대한 구체적인 언급은 없으며, 선행발명에 개시된 수 

개의 화합물(올란자핀의 메틸 대신 에틸을 갖는다는 점에서만 차이가 있는 에틸올란자

핀 포함)이 올란자핀과 같은 유익한 치료 효과를 갖지 않는다는 사실 등에 비추어 올란

자핀 특허가 자명하지 않다.”고 판단하였다(paragraph number 53, 54, 84). 

 45) 知的財産高等裁判所　平成30年４月13日判決　平成28年（行ケ）第10182号、同第10184号.
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된 화합물에서는 해당 부분이 ‘메틸기에 의해 치환된 이미노기()’인 점

에서만 차이가 있는데, 이에 기초하여 본원발명을 용이하게 생각할 수 있는 

정도인지 여부가 판단의 쟁점이었다. 동 사건에서 지적재산고등재판소는, 

“인용발명은 통상의 기술자가 출원시의 기술 수준에 기초하여 본원 발명을 

용이하게 발명할 수 있었는지 여부를 판단하는 기초가 되어야 할 것이라는 

점에서 당해 간행물의 기재로부터 추출할 수 있는 구체적인 기술적인 사상

이어야 하고, 당해 간행물에 화합물이 일반식의 형식으로 기재되어 있고 방

대한 수의 선택지를 갖는 경우에는, 통상의 기술자가 특정한 선택지에 관한 

구체적인 기술적 사상을 적극적 혹은 우선적으로 선택해야 할 사정이 없는 

한, 당해 간행물의 기재로부터 당해 특정한 선택지에 관한 구체적인 기술적 

사상을 추출할 수 없으며, 이것을 인용 발명이라 인정할 수 없다”고 판시하

였다.46) 

일본 지적재산고등재판소의 이와 같은 판단기준은 상위개념의 선택지에 

대해서 하위개념을 선택하는 것이 인공지능 등의 발달로 인해서 화합물의 

선택이 상대적으로 용이하여지는 점에서 향후에도 고려할 점이 있고,47) 아

울러 일본 지적재산고등재판소가 ‘적극적 또는 우선적인 선택을 하여야 할 

사정’이라는 판단요소를 제시하면서 종래 인용발명의 인정에 있어서 기준이 

되었던 통상의 기술자의 실시가능성이라는 점과 진보성의 판단기준인 조합

과 치환의 동기가 부여되었는지를 고려한 것으로 여겨진다. 특히, 이러한 판

결 내용에 따라 향후 일본에서는 선행문헌의 상위개념에 극도로 많은 수의 

하위개념이 포함된 경우, 선행문헌이 하위개념의 발명을 기재하고 있다고 

볼 수 없고 따라서 신규성이나 진보성에 대한 판단 시 선행문헌 혹은 선행기

술의 인정범위가 제한적으로 해석될 것으로 여겨진다.48) 

 46) 知的財産高等裁判所　平成30年４月13日判決　平成28年（行ケ）第10182号、同第10184

号, 87頁.

 47) 井關涼子, “知的財産高等裁判所特別部 平成30年4月13日 判決―進步性判斷の引用發
明認定について―”, 뺷特許硏究뺸, No 66(2019), 74頁. 최승재, “선택발명의 진보성 판단기

준에 대한 소고”, 대법원 특별소송실무연구회 발표자료, 2019. 10. 7, 19면에서 재인용.

 48) Toshiko Tsuruoka(지적재산고등재판소 재판장), 국제 특허법원 콘퍼런스 자료(2018. 
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5. 소 결

우리나라의 대법원도 올란자핀 사건49)에서, “선행 또는 공지의 발명에 구

성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만

을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 진보성이 부정

되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖

는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적

으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 

선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 

같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상

세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현

저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.”고 판시하

였다.50) 아울러, “비교대상발명 1에는 올란자핀의 상위개념에 해당하는 화

합물의 일반식이 기재되어 있는데, (구성의 곤란성에 대한 판단 없이) 비교대상

발명 1에 구체적으로 개시된 화합물들 중 올란자핀과 가장 유사한 화학구조

를 가지는 ‘에틸올란자핀(Ethyl Olanzapine)’과 비교하여 정신병 치료 효과 면

에서 올란자핀이 에틸올란자핀에 비하여 현저히 우수한 효과를 갖는다고 단

정하기 어렵지만, 콜레스테롤 증가 부작용 감소라는 이질적인 효과를 가지

므로 진보성이 인정된다.”고 하여, 미국, 독일, 영국 등 주요 국가와 마찬가

지로 해당 발명의 특허성을 인정하였다.51)  

다만, 미국, 독일, 영국 등 주요 국가는 상위개념을 개시하는 선행문헌의 

기재 내용 전반에 비추어 올란자핀에 이르는 선택이 용이하였는지 여부(구

10. 17.), 316면. 

 49) 관련 논문으로는, 김원준, “선택발명의 일부 효과가 현저한 경우 진보성 판단―대법원 

2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결”, 뺷정보법학뺸, 제17권 제1호(2013), 1면 참조.     

 50) 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결.

 51) 이 사건 특허발명의 대응특허에 관하여 미국, 독일, 영국 외에도, 네덜란드 헤이그 항

소법원, 캐나다 항소법원(Federal Court of Appeal)도 진보성을 인정하였다. 이에 대해

서는 유영선, “선택발명의 진보성 판단(2012.8.23.선고 2010후3424 판결: 공2012하, 

1629)”, 뺷대법원판례해설뺸, 제94호(2012), 517, 545면 참조. 
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성을 도출하는 것이 용이하였는지 여부), 올란자핀의 우수한 효과가 선행문헌으

로부터 예측 가능한 것이었는지의 여부를 판단하여 진보성을 인정한 반면, 

우리나라 대법원은 선행발명에 구체적으로 개시된 화합물들 중 올란자핀과 

가장 유사한 화학구조를 가지는 ‘에틸올란자핀(Ethyl Olanzapine)과 올란자핀

의 효과만을 비교하여 그 진보성을 판단했다는 점에서 차이가 있다. 또한 미

국, 독일, 영국 등 주요 국가에서는 선택발명의 진보성을 판단할 때 고려되

는 효과 기재를 일반 발명의 경우와 다르게 더 엄격하게 요구하고 있지 않으

나, 우리나라 대법원은 “이질적인 효과”와 관련해서는 일반발명과 동일하게 

“이를 확인할 수 있는 구체적인 내용”만 기재하면 충분하다고 설시하면서도 

동시에 “동질적인 효과”에 대하여 “양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 

수 있는 정량적 기재”를 요구하는 점에서 차이가 있는 것으로 여겨진다.

물질발명에 있어서 발명에 내재된 기술적인 과제는 구성의 구체적인 표현

을 통한 새로운 화학적 물질의 창출이지만, 최초의 존재가 아니라 존재하지

만 아직 공중에게 공개되지 않은 상태의 물질을 일컫는다.52) 이러한 물질발

명의 진보성은 선행기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는가

의 여부, 즉 발명의 각 구성요건을 채택하여 결합하는 점에 대한 곤란성, 선

행기술과 비교하여 현저한 효과(물의 특성)가 있는지의 여부를 종합적으로 

고려하여 판단된다. 출원 당시의 기술수준으로 보아 유효활성물질의 화학구

조나 조성물의 조성성분상으로부터 용이하게 유추할 수 없는 정도인 경우 

또는 선행기술에 기재된 약리기전으로부터 통상의 기술자가 용이하게 추론

할 수 없는 정도의 현저한 효과가 있는 경우에 인정될 수 있다. 이러한 물질

발명의 원칙으로부터 벗어나, 선택발명에서 효과의 현저성만을 고려하여 특

허를 부여한다면, 선행발명에 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 선택하였

다는 것만으로는 특허를 받을 수 없고(일반적인 유기화합물 발명에서 화합물이 

달라졌다면 특허를 부여하는 것과 차이가 있음), 그로 인하여 현저한 효과의 차

이가 있어야만 특허를 받을 수 있다는 점에서 특허요건이 더 엄격하다고 할 

 52) BGH GRUR 1972, 541, 543, 544 - Imidazoline; BGH GRUR 1970, 237, 239 - 

Appetitzügler II.



박영규 ― 선택발명의 신규성·진보성 판단을 위한 선행기술의 인정범위  187

수 있다.53) 하지만, 상위개념/하위개념의 관계에 속하기만 하면 상위개념의 

크기나 그에 따른 구성(선택)의 곤란성 여부에 상관없이 동질 효과의 정량적 

기재가 있어야만 진보성을 인정받을 수 있다고 하는 것은, 실질적으로는 특

정 유형의 발명에 대해서만 유독 엄격한 기재 요건을 요구하여 결과적으로 

기술 진보와 공개에 대한 보상으로 독점권을 부여하는 특허 제도의 기본 취

지에 반하는 것이라고 할 수 있다. 

Ⅲ. 상위개념으로 인정될 수 있는 선행기술의 범위

1. 선행기술의 의미

특허출원 당시에 이미 공개된 종래의 기술 또는 기술적 지식으로 정의되

는 선행기술은 특허요건 가운데 신규성, 진보성의 충족 여부를 판단하는 기

준이 되고 있다.54) 하지만 각각의 유형에 있어서 어느 정도까지의 범위로 선

행기술의 내용을 인정할 것인지에 대한 구체적인 기준은 존재하지 않고 있

다. 공개된 내용이 선행기술에 포함되는지의 여부는 통상의 기술자가 공개 

내용을 근거로 하여 객관적으로 파악할 수 있는 이해력이 핵심적 판단기준

이다. 하지만 해결 후에는 간단해 보이는 것도 해결 전에는 통상의 기술자에

게 기술적으로 매우 어려운 사항이 될 수도 있다는 점에서 사후적 고찰은 엄

격히 금지되고 있다. 대법원이 “출원 고안의 신규성 또는 진보성 판단에 제

공되는 대비발명이나 고안은 반드시 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현

된 것뿐만 아니라, 미완성 발명(고안) 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 

것이라 하더라도 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 경험칙에 의하

 53) 유영선, “의약발명의 유형별 특허요건의 비교·분석”, 특허법원 지적재산소송실무연구

회 발표자료, 2012.10.29. 1, 12면.  

 54) 배대헌, “선행기술에 관한 국제적 논의와 현행 특허법 제29조의 검토”, 뺷창작과 권리뺸, 

제31호(2003), 2, 3면. 
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여 극히 용이하게 기술내용의 파악이 가능하다면 그 대상이 될 수 있다.”고 

판시한 이래로,55) 이러한 법리는 계속하여 유지되고 있다. 

즉, 대법원은 “출원발명의 진보성 판단에 제공되는 선행기술은 기술 구성 

전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 자료의 부족으로 표현이 불충분하

거나 일부 내용에 흠결이 있다고 하더라도 그 기술 분야에서 통상의 지식을 

가진 자가 기술상식이나 경험칙에 의하여 쉽게 기술내용을 파악할 수 있는 

범위 내에서는 대비대상이 될 수 있다.”고 판시하였다. 나아가 대법원은 비

교대상발명은 그 명세서의 일부 기재에 흠결이 있는 경우에도, “그 발명이 

속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 비교대상발명의 명세서에 

기재된 내용으로부터 에스트로겐 등 성호르몬이 신경퇴행성질환의 치료에 

유용하다는 것을 쉽게 인식할 수 있고, …출원발명의 출원 당시의 기술상식

에 배치되는 것도 아니어서, …진보성 판단을 위한 선행기술로 삼을 수 있

다.”고 판시하였다.56)

이러한 대법원의 법리는 사안에 따라 ‘신규성 혹은 진보성 판단’ 혹은 ‘진

보성 판단’으로 혼용되어 있기는 하지만, ‘흠결’을 ‘오류’, ‘기술상식이나 경험

칙에 의하여’를 ‘출원 당시 기술상식을 참작하여’로 일부 문구를 수정하여 지

금까지 유지되고 있다. 대표적으로 “발명의 진보성 판단에 제공되는 대비발

명은 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명57)

이라고 하더라도 또는 자료 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 오

류가 있다고 하더라도 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 출

 55) 대법원 1997. 8. 26. 선고 96후1514 판결; 대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결.

 56) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004후2307 판결.

 57) 여기에서, 발명이 완성되었는지의 여부는, “발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 

가진 사람이 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예

상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성되었다고 보

아야 한다. 발명이 완성되었는지는 청구범위를 기준으로 출원 당시의 기술수준에 따

라 발명의 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 판

단하여야 하고, 반드시 발명의 설명 중의 구체적 실시례에 한정되어 인정되는 것은 

아니다.”고 대법원은 판시하였다(대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결; 대법원 

2013. 2. 14. 선고 2012후3312 판결; 대법원 1993. 9. 10. 선고 92후1806 판결 등).



박영규 ― 선택발명의 신규성·진보성 판단을 위한 선행기술의 인정범위  189

원 당시 기술상식을 참작하여 기술내용을 용이하게 파악할 수 있다면 선행

발명이 될 수 있다.”고 한 판례,58) “발명의 신규성 또는 진보성 판단에 제공

되는 대비발명은 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미

완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 오류가 

있다고 하더라도 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가  발명의 출원 

당시 기술상식을 참작하여 기술내용을 용이하게 파악할 수 있다면 선행기술

이 될 수 있다.”고 한 판례 등을 들 수 있다.59)

2. 선행기술이 제한적으로 인정되거나 부정된 경우

무엇이 선행기술을 구성하는지의 판단은 해당 선행 문헌에 기재되어 있는 

형식적인 기재 내용에 터 잡을 것이 아니라, 해당 문헌이 해당 분야의 통상

의 기술자에게 어떠한 기술적 사항을 공개하고 있는가를 밝히는 작업이라 

할 것이다. 따라서 당업계의 일반 상식과 반대된다거나 또는 다른 부분 기재

와 모순되는 등 당해 문헌의 발명 실체와 부합하지 않는 잘못된 기재가 있다

면 이는 선행발명에 기재된 구성으로 해석하여서는 안 될 것이다.60) 만약에, 

선행기술의 일부에 특허발명에 대응하는 구성이 형식적으로는 기재되어 있

는 것처럼 보이나 그 기재가 선행기술의 다른 기재와 명백히 모순되거나 또

는 실질에 있어서 선행기술이 명세서 전체를 통해서 밝히고 있는 발명의 실

체와 맞지 않는 경우에도 단지 문언적으로 해석하여 선행기술로 인정한다

면, 이는 각국이 엄격하게 금지하고 있는 사후적 고찰(Hindsight)61)을 통해 

 58) 대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후146 판결.

 59) 대법원 2008. 11. 27. 선고 대법원 2006후1957 판결,

 60) 선행기술 적격의 제한 법리를 제시한 판례 혹은 실제 적격을 부정한 판례가 거의 없는 

상황이다(양인수, “신규성·진보성 판단에 제공되는 선행기술의 적격[대법원 2006. 3. 

24. 선고 2004후2307 판결]”, 특허법학회 발표자료, 2019. 8. 17., 1, 5면. 

 61) 해결 후에는 간단해 보이는 것도 그 해결 전에는 통상의 기술자에게 매우 기술적으로 

어려운 과제가 될 수 있는 것이 있는데, 이를 흔히 사후적 고찰 혹은 콜럼버스의 달걀 등

으로 부른다. 사후적 고찰을 통해 관련분야에서 상당한 의미를 갖는 발명도 쉽게 그 진

보성을 부정될 위험성이 있기 때문에 어느 나라를 막론하고 이러한 사후적 고찰은 엄격
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명세서상의 기재와 부합하지 않는 내용을 선행기술로 인정하는 과오를 범하

게 될 것이다.62)

간행물에 기재된 발명이라 함은 그 내용이 간행물에 기재되어 있는 발명, 

즉 기재된 내용에 따라 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 

실시할 수 있을 정도로 기재되어 있는 발명을 말한다. 즉, 통상의 기술자에

게 공지되거나 공연히 실시된 발명과 달리 간행물에 게재된 발명의 경우 간

행물에 기재된 내용에 의해 통상의 기술자가 파악할 수 있는 발명을 의미하

고, 기술상식에 비추어 보더라도 통상의 기술자가 쉽게 파악할 수 없는 내용

은 간행물에 게재된 선행기술로 볼 수 없다. 예를 들어, 어떤 발명이 간행물

에 기재되어 있다고 하기 위하여는 적어도 발명이 어떤 구성을 가지고 있는

가가 제시되어 있어야 한다. 따라서 예컨대 내부에 특징이 있는 발명에 대해 

그 외형 사진만이 게재되어 있을 뿐 그 명칭이나 용도, 구조 및 작용효과에 

관한 설명이 전혀 기재되어 있지 않은 경우 그 목적, 기술적 구성, 작용효과

에 있어서 대비하는 것이 불가능하여 간행물에 기재된 발명이라고 할 수 없

을 것이다.63) 또한 막연히 전언(傳言)하는 취지로만 기재하였을 뿐 그러한 

효과에 대한 아무런 근거나 전거(典據)를 제시하지 아니하였고, 작성자가 직

접 그러한 효과를 실험 등을 통하여 확인한 것도 아니며, 그러한 효과를 확

인할 수 있는 실험자료 등이 함께 게재된 것도 아닌 경우, 통상의 기술자가 

위와 같은 기재를 신뢰할 만한 아무런 근거도 나타나 있지 아니한 이상 통상

의 기술자가 위와 같은 기재를 보고 고욤나무 잎차에 고혈압, 동맥경화, 치

히 금지되고 있다. 대법원(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결)도 “어떤 발명의 

진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 통상의 기술자를 기준으로 하여 그 발

명의 출원 당시의 선행공지발명으로부터 그 발명을 용이하게 할 수 있는지를 보아야 할 

것이고, 진보성이 부정되는지 여부의 판단 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 

기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 할 

수 있는지를 판단하여서는 아니 된다.”고 판시하였다. 아울러 이에 대해서는 한규현, 

“발명의 진보성 심리의 바람직한 실천 방안”, 특허법원 개원 20주년 기념논문집, 특허법

원, 2018, 77, 84면 참조. 

 62) 박영규, “공개에 흠결이 있는 경우의 선행기술 인정범위”, 뺷명지법학뺸, 제9호(2010), 

1, 9.

 63) 대법원 1997.12.23. 선고 97후433 판결.
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매, 뇌졸중 등에 좋은 효과가 있다고 인식하거나 그러한 효과가 있다고 합리

적으로 기대하기는 어려울 것이다.64)

만약, 비교대상발명의 내용이 당해 기술 분야의 기본적 상식이나 경험칙

에 명백히 위배되고, 그와 같은 오류가 비교대상발명의 내용 전체를 신뢰할 

수 없게 할 정도로 비교대상발명에서 차지하는 비중 또한 크다면, 통상의 기

술자는 비교대상발명의 기술내용을 제대로 파악하기 어렵고, 설사 기술내용

을 파악하더라도 이를 선행기술로 고려할 객관적 가능성이 없으므로 이는 

적법한 비교대상발명이 될 수 없다. 하지만 비교대상발명에 구성과 효과가 

명확하게 기재되어 있고, 특허발명이 그와 동일한 구성을 통하여 실제로 그

와 동일한 효과를 얻고 있다면 비교대상발명에 일정한 오류가 있거나 내용

의 신빙성을 의심하게 하는 사정이 있다고 하여 섣불리 이를 선행기술의 범

주에서 제외할 수 없으며, 통상의 기술자라면 누구라도 비교대상발명의 기

술적 의미를 배척할 수밖에 없을 정도로 비교대상발명의 내용이 기술상식이

나 경험칙에 반하는 경우에 한하여 예외적으로 이는 선행기술에서 제외될 

것이다. 그와 같은 사정은 해당 기술 분야의 특징, 통상의 기술자의 기술수

준과 경험칙, 비교대상발명이 공지된 시점과 특허발명의 출원 사이의 시간

적 간격 및 그동안의 기술발달 정도 등을 고려할 때 비교대상발명이 안고 있

는 문제점을 회피하거나 바로잡는 것이 통상의 기술자에게 어느 정도 용이

한지 여부, 특허발명의 출원 당시 해당 기술 분야에서의 과제해결의 절박성 

등 제반 사정을 종합하여 개별적으로 판단되어야 할 것이다.65)

3. 선택발명과 선행기술

(1) 선택발명의 선행기술 인정범위와 관련된 문제점

최근 서울중앙지방법원은 특허권 침해금지 가처분 사건에서, “선행발명이 

 64) 특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허7937 판결.

 65) 특허법원 2006. 6. 8. 선고 2005허49 판결. 동 사건은 대법원 2008. 11. 27. 선고 2006

후1957 판결로 확정되었다.
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수많은 하위개념을 포괄하고 있어 매우 광범위하고, 많은 하위개념들에서 

선행발명이 밝힌 효과가 제대로 확인되지 않은 경우에, 선택발명이 그러한 

하위개념들을 선택, 조합하여 비로소 그 효과를 확인한 경우에는 선택발명

은 그 자체로 기술적 가치가 있는 것이므로, 이러한 경우에도 선택발명이 특

허를 부당하게 선점하거나 존속기간을 연장하는 부당한 수단으로 활용될 우

려가 있다고 보아서 엄격한 효과 기재를 요구하는 것은 타당하지 않다. 오히

려 광범위하고 거대한 규모의 선행발명을 출원해 놓고 그 하위개념에 속하

는 수많은 선택발명들에 대하여 특허 요건의 문을 좁히는 행위는 방지되어

야 하고, 이를 위해서라도 선택발명의 특허 요건은 완화될 필요가 있다.”고 

판시하여 미국, 독일, 영국 등과 같이 구성의 곤란성 여부를 따져 선택발명

의 특허 여부를 판단하여야 한다고 판시하였다.66) 

이와는 달리 특허법원은 “선행발명에서 특허발명을 배제하는 부정적 교시 

또는 시사가 있는 경우이거나, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 상위개

념의 선행발명을 파악할 수 있는 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반

화하여 당해 특허발명의 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 

있지 않는 경우는 통상의 기술자가 선행발명에 개시된 상위개념에 포함되는 

위 특허발명이 동일한 목적을 달성하기 위한 수단으로 동등하게 적합한 것

이라고 예상할 수 없고, 따라서 선행발명에서 기술적 의의를 밝힌 하위개념

과 공통되는 특성을 가질 것이라고 예상할 수 없는 하위개념인 위 특허발명

에까지 선행발명의 내용을 확장할 수 없으므로, 이러한 경우는 선택발명의 

진보성 판단에 있어 엄격한 특허요건이 완화되어야 하고, 즉 새로운 발명으

로 취급하여 원칙으로 돌아가 일반적인 발명과 같이 진보성을 판단할 필요

가 있고, 효과에 대한 명세서 기재 요건이 완화될 필요가 있다.”고 판시하였

다.67) 

 66) 서울중앙지방법원, 2018. 6. 27. 2018카합20119 결정.

 67) 특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결. 동 판결은 이와 같은 법리에 따라, “선

행발명에서 제1항 발명인 아픽사반을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있다고 보기는 

어렵고, 선행발명 명세서에는 치환기 일부를 제외하고는 아픽사반의 모든 선택요소의 

구체적인 명칭이 직접 기재되어 있을 뿐만 아니라 실시예에서 각 치환기를 포함하는 화
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이처럼 선택발명의 신규성·진보성 판단방법, 명세서 효과 기재 정도 및 

효과의 증명 방법 등과 관련된 법리가 대법원에 의해 제시되어 있음에도 불

구하고, 이러한 대법원 법리와는 별개로 하급심 법원들 및 특허 실무가 서로 

상충하고 있다는 점, 앞서 살펴본 미국, 유럽, 독일, 영국 등 주요 국가의 실

무와 보조를 맞출 필요가 있다는 점에서 선택발명에 관한 명확한 법리와 그 

적용 및 판단 방법을 제시할 필요성이 매우 큰 상황이다. 이에 이하에서는 

선택발명과 관련된 종전 대법원 판결들을 중심으로, 선행문헌(발명)이 하위

개념 중 하나인 특허발명의 상위개념으로 인정될 수 있는 경우와 그렇지 않

은 경우, 인정되는 경우 그 범위를 어떻게 확정할 것인지의 여부를 주요 판

례를 통해 검증해 보고자 한다. 

 

(2) 선택발명의 상위개념으로 인정될 수 있는 범위

1) 개 요

선택발명은 특허발명 그 자체로서 선택발명 여부가 정해지는 것이 아니라 

선행기술과의 관계를 통해 정해지는 것이기 때문에 선행기술에 개시된 발명

을 정확하게 파악하는 것이 무엇보다 중요하다고 할 수 있다. 일반적으로 선

행발명과 특허발명이 상위개념과 하위개념의 관계를 가진 경우 선택발명이 

될 수 있는데, 상위개념과 하위개념의 관계를 갖는 발명은 사실 굉장히 많기 

때문에 선택발명의 범주는 상당히 그 영역이 넓다고 할 수 있다. 따라서 선

택발명이라고 부르지 않지만 이러한 넓은 의미에서의 선택발명의 범주에 속

할 수 있는 발명도 많을 수밖에 없다. 즉, 일반적인 의미의 선택발명 이외에 

광학이성질체 발명, 결정형 발명, 용도발명, 수치한정 발명68) 등도 모두 선

택발명의 범주에 포함될 수도 있다.69) 여기에서 일반적인 의미의 선택발명

합물을 구체적으로 도시하고 치환기들이 모핵과 어떻게 연결될 수 있는지까지도 특정

되어 있는 점 등에 비추어, 통상의 기술자가 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 제1

항 발명의 아픽사반과 같은 하위개념으로까지 확장할 수 있다고 봄이 타당하다.”하여 

진보성을 부정하는 취지로 판시하였다.

 68) 국내·외의 수치한정발명의 침해판단에 관련한 판례의 분석에 대해서는 양인수, “수

치한정발명과 균등론”, 뺷지식재산연구뺸, 제11권 제4호(2016), 69면 이하 참조.
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이라 함은 발명의 각 구성요건을 채택하여 결합하는 점에 대한 곤란성, 선행

기술과 비교하여 놀랄 만한 효과(물의 특성)로 인해, 일반적인 물질발명으로 

인정되어야 하는 경우 등을 말한다(이하에서는 ‘협의의 선택발명’이라 칭함). 아

래의 표에 정리된 바와 같이, 협의의 선택발명과 광학이성질체 발명의 경우

에는 모두 구성의 곤란성이 아니라 효과를 위주로 하여 선택발명의 특허성

이 판단되고 있음을 알 수 있다. 이는 선택발명의 신규성·진보성 판단방법, 

명세서 효과 기재 정도 및 효과의 증명 방법 등과 관련된 논의의 출발점이라

고 할 수 있는, 아래의 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결, 대법원 

2009. 10. 15. 선고 2008후736,743 판결의 영향으로 분석된다.  

<표 1> 주요 선택발명의 신규성, 진보성 판단 및 그 근거

 69) 김병필, “선택발명의 범주에 포함되는 특수한 형태의 발명들의 신규성 및 진보성 판단 

비교 검토 – 선택발명, 광학이성질체 발명, 의약 용도발명, 결정형 발명, 수치한정발명

에 관한 최근 판결을 중심으로 -”, 뺷지식과 권리뺸, 제17호(2014), 214, 215면. 

 70) 동 판결의 의미는 선택발명의 명세서에는 선행발명에 비해 질적으로 다른 또는 양적

으로 현저한 차이가 있는 선택발명의 효과를 이해할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 

기재하여야 하는데, 다만 그 방법으로 비교실험자료까지 필요한 것은 아니라는 점을 명

명세서
기재요건

신규성 진보성 근 거 기타

특허법원 2019. 3. 29. 선
고 2018허2717 판결/서
울중앙지방법원 2018. 6. 
27.자 2018카합20119 결정

부정 / 
인정

이질적 또는 양적으로 현저한 
효과 가지고 있지 않음 / 구성
의 곤란성 여부 – 인정, 효과
의 현저성 여부 - 인정

대법원 2017. 8. 29. 선고 
2014후2702; 대법원 2017. 
8. 29. 선고 2014후2696 
판결

인정 인정 경피흡수라는 이질적인 효과
광학
이성
질체

대법원 2013. 4. 25. 선고 
2011후2985 판결

부정 부정

비교대상발명의 상세한 설명
에는 공지의 물질 수백 종류
를 나열하고 있고 바람직하게 
사용될 수 있는 것으로 판매
되고 있는 제품의 상품명이 
기재되어 있음

대법원 2012. 8. 23. 선고 
2010후3424 판결

인정 인정
콜레스테롤 증가 부작용 감소
라는 이질적인 효과를 갖고 
있음
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확히 선언한 것이다. 이에 대해서는 이진희, “선택발명의 명세서 기재요건”, 대법원 특

별소송실무연구회 발표자료, 2019.10.7., 16면. 아울러 ‘뒷받침 요건’에 대해서는 좌승

관, “특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준에 관한 소고(小考) -대법원 2014.9.4. 선고 

명세서
기재요건

신규성 진보성 근 거 기타

대법원 2010. 3. 25. 선고 
2008후3469, 3476 판결

부정 부정

 비교대상발명에는 특허발명
의 화합물인 R-트란스 헵탄산
이 개시되어 있음. 아울러 이
질적이거나 양적으로 현저한 
효과가 있다고 보기 어려움

광학
이성
질체

대법원 2010. 3. 25. 선고 
2008후3520 판결

부정

비교대상발명의 발명의 상세
한 설명에 R-트란스 헵탄산에 
대한 문언적 기재가 존재하지 
않으나, 그 실시예 2에는 R-트
란스 헵탄산과 S-트란스 헵탄
산의 라세미체가 개시되어 있음

광학
이성
질체

대법원 2009. 10. 15. 선
고 2008후736, 743 판결

부정 부정

비교대상발명에 우선성 광학
이성질체와 좌선성 광학이성
질체 및 라세미체 세 가지 모
두 개시되어 있음

광학
이성
질체

대법원 2007. 9. 6. 선고 
2005후3338 판결70)

미충족

발명이 비교대상발명에 비하
여 질적으로 다른 또는 양적
으로 현저한 효과를 가진다는 
사실을 이해할 수 있을 정도
로 명확하고 충분하게 기재하
였다고 할 수 없음

대법원 2003. 10. 10. 선
고 2002후2846 판결

충족 부정
현저한 효과가 있음을 인정하
거나 이를 추인할 수 있는 자
료도 없음

대법원 2003. 4. 25. 선고 
2001후2740 판결

약리작용의 면에서 볼 때 광
학이성질체에 있어서는 어느 
한 쪽 광학이성질체의 활성이 
우수하다고 하여 다른 쪽 광
학이성질체의 활성도 함께 우
수하다고 할 수 없고, 오히려 
어느 한 쪽 광학이성질체의 
활성이 우수한 경우에 다른 
쪽 광학이성질체는 효과가 떨
어지거나 부작용을 일으키기
도 하는 것임. 헌데  여러 화
합물 중 효과가 우수하다고 
기재된 일부 화합물의 효과를 
입증하는 자료에 의하여 다른 
화합물의 효과까지도 인정하
여 파기 환송됨

광학
이성
질체
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먼저, 대법원은, “선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기

재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또

는 일부로 하는 이른바 선택발명은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 

하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 둘째, 선택발명에 포함되

는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 

있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하

여 특허를 받을 수 있고, 이때 선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비

하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저

함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 

아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적

인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주

장·입증하면 된다.”고 하고,71)72) 또한, “...이른바 선택발명의 진보성이 부

정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명

이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 

양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명

에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 

위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 상세

한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현

저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.”고 판시하

였다.73)

물질발명에 있어서 발명에 내재된 기술적 과제는 구성의 구체적인 표현을 

통한 새로운 화학적 물질의 창출로, 물질의 기술적, 치료적 효과는 물질발명

의 대상에 해당하지 않아 최초출원서에 첨부된 명세서에 신뢰성을 갖고 확

2012후832 판결”, 뺷지식재산연구뺸, 제13권 제2호(2018), 1면 이하 참조. 

 71) 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결.

 72) 김병필, 앞의 논문, 214, 216면. 

 73) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결.
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인할 수 있을 정도로 기재되어야 하는 것이 아니고 특허부여절차에서 보완, 

변경될 수 있다. 반면에 용도발명은 물질 발명으로 더 이상 고려될 수 없는 

공지 물질 혹은 다른 목적을 위해 이미 사용되는 물질을 새로운 목적을 위해 

사용하는 경우에 인정되는데, 이러한 용도발명의 경우에는 최초출원서에 첨

부된 명세서에 물질의 사용에 대한 실시 가능한 기술적 사상이 기재되어야 

한다. 위에서 언급한 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결, 대법원 

2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결은, 한편으로 물질의 기술적, 치료적 

효과는 물질발명의 대상에 해당하지 않아 최초출원서에 첨부된 명세서에 신

뢰성을 갖고 확인할 수 있을 정도로 기재되어야 하는 것이 아니고 특허부여

절차에서 보완, 변경될 수 있다는 물질발명의 원칙을 따르면서, 다른 한편으

로는 최초출원서에 첨부된 명세서에 물질의 사용에 대한 실시 가능한 기술

적 사상이 기재되어야 한다는 점에서는 용도발명과 유사한 원칙을 따르고 

있는 것으로 여겨진다.   

위의 대법원 판결 내용에 따라 선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 

비하여 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으

로 현저한 차이를 명확히 기재하여야 하고, 여기에서 선택발명의 상세한 설

명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차

이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 비로소 명확한 기재 요건

이 충족되는 것으로 이해될 수도 있다. 그러나 광학이성질체 발명을 대상으

로 한 위의 대법원 판결의 법리를 협의의 선택발명, 결정형 발명, 용도발명, 

수치한정 발명 모두에 적용될 수 있는 것으로 이해하는 것은 문제가 있는 것

으로 여겨진다. 먼저 광학이성질체 발명의 경우 선행발명인 라세미체의 존

재를 당연히 알고 있을 수밖에 없다는 점, 선택발명을 출원할 때 선행발명의 

존재를 인식하지 못해 원천적으로 선행발명과의 효과 대비를 할 수 없는 경

우74)도 많다는 점을 고려하여 대법원이 협의의 선택발명과 달리 선행발명

 74) 선택발명자가 상위개념에 해당하는 선행발명의 존재를 알지 못한 채 자신이 독립된 

물질발명을 이룬 것으로 인식함으로써 명세서 또한 일반 물질발명의 경우와 마찬가지
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(라세미체)과 특허발명(광학이성질체) 간의 질적으로 다른 효과, 질적인 차

이가 없더라도 양적으로 현저한 차이를 구체적으로 기재하도록 요구한 것

으로 여겨진다. 다르게 표현하면, 광학이성질체 발명의 경우 선행발명인 

라세미체의 존재를 통상의 기술자가 당연히 알고 있다는 전제하에, 대법

원은 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과, 질적인 차이를 확인할 

수 있는 구체적인 내용, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이, 

양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재를 요구한 것

으로 여겨진다.75)76) 이러한 점에서, 광학이성질체 발명이 아닌 협의의 선

택발명은 별도의 선행기술 인정범위, 그 신규성·진보성 판단이 이루어져야 

로 발명한 물질의 존재를 확인할 수 있는 객관적인 자료를 제시하는 정도로만 작성한 

경우, 사후에 당해 발명의 상위개념에 해당하는 선행발명의 존재가 드러나 당해 발명이 

선택발명으로 밝혀졌다는 이유로 출원 당시에는 대비가 가능하지도 아니하였던 선행발

명보다 이질적이거나 현저하게 우수한 효과를 명세서에 기재하지 않았다 하여 이를 명

세서 기재불비로 취급한다면, 발명자에게 불의의 타격을 줄 우려가 있다는 견해가 있

고, 그와 같은 지적은 일정 부분 설득력을 가지고 있다는 내용에 대해서는 조영선, “선택

발명의 명세서 상 요구되는 효과의 기재정도”, 뺷Law & Technology뺸, 제1권 제3호

(2005), 121, 129면. 

 75) 실제로 대법원(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결)은 “약리작용의 면에서 볼 

때 광학이성질체에 있어서는 어느 한 쪽 광학이성질체의 활성이 우수하다고 하여 다른 

쪽 광학이성질체의 활성도 함께 우수하다고 할 수 없고, 오히려 어느 한 쪽 광학이성질

체의 활성이 우수한 경우에 다른 쪽 광학이성질체는 효과가 떨어지거나 부작용을 일으

키기도 한다.”라는 점을 분명히 하고 있다.

 76) 대법원(대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판결)도 같은 취지로 “화학분야의 발명

에서 라세미체가 공지된 경우 부제탄소의 개수에 따라 일정한 숫자의 광학이성질체가 

존재한다는 것은 널리 알려져 있으므로, 특정 광학이성질체의 용도에 관한 발명은, 첫

째 그 출원일 전에 라세미체 화합물의 용도를 기재하고 있는 간행물 등에 그 광학이성

질체 화합물의 용도가 구체적으로 개시되어 있지 아니하고, 둘째 그 광학이성질체 화합

물의 특유한 물리화학적 성질 등으로 인하여 공지된 라세미체의 용도와 질적으로 다른 

효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 

특허를 받을 수 있다. 그런데 광학이성질체에 그 용도와 관련된 여러 효과가 있는 경우

에 효과의 현저함이 있다고 하기 위해서는, 광학이성질체의 효과 모두를 이에 대응하는 

공지의 라세미체의 효과와 대비하여 모든 종류의 효과 면에서 현저한 차이가 있어야 하

는 것이 아니라, 광학이성질체의 효과 중 일부라도 이에 대응하는 라세미체의 효과에 

비하여 현저하다고 인정되면 충분한 것이고, 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자

가 단순한 반복 실험으로 광학이성질체의 현저한 효과를 확인할 수 있다는 사정만으로 

그 효과의 현저함을 부인할 수는 없다.”고 판시하였다.



박영규 ― 선택발명의 신규성·진보성 판단을 위한 선행기술의 인정범위  199

할 것이다.77)78) 

2) 선택발명의 신규성·진보성을 부정하기 위한 선행기술의 인정범위

선행발명은 특허의 형태, 논문 등 다양한 형태로 존재할 수 있으며, 선행

발명이 특허발명인 경우에도 청구항뿐만 아니라 발명의 상세한 설명 내용도 

선택발명의 진보성을 판단하기 위한 비교대상이 될 수 있다. 일반적으로 물

질발명의 진보성 판단은 물질구성의 용이함뿐만 아니라 새로운 용도까지를 

포함하여 판단되는데, 기술적, 치료적 혹은 다른 목적을 위해 물질이 사용될 

때 물질의 특성(물질의 구성 포함)으로 인해 공지의 물질과 비교하여 기대치 

못한 효과, 놀랄 만한 효과를 나타낼 경우에 물질발명의 진보성이 인정된다. 

다르게 표현하면 새로운 물질이 선행기술과 경험에 비추어 출원 시에 기대

치 못한 새로운 특성, 효과 혹은 놀랄 만한 특성, 효과를 수반할 때 인정된

다. 하지만 이러한 기대치 못한 새로운 특성, 효과 혹은 놀랄 만한 특성, 효

과는 물질발명의 대상이 아니고 용도발명의 대상에 해당한다. 이는 물질 발

명의 보호범위는 사용목적에 상관없이 모든 기능, 작용 혹은 장점을 포함하

는 반면,79) 용도발명의 보호범위는 이러한 사용목적에 한정됨을 의미한

다.80) 마찬가지로 선택발명의 경우에도 그 특허성은 선택발명의 구성이 선

행발명으로부터 용이하게 도출될 수 있는지의 여부, 이에 따른 효과가 예상

할 수 있었는지의 여부 또는 선행발명에 비하여 우수한지 여부 등에 의해 물

건, 방법, 용도 혹은 기타 범주의 발명으로 인정되어야 할 것이다.

현재 대법원은 협의의 선택발명과 광학이성질체 발명을 구분하지 않고, 

 77) 김병필, 앞의 논문, 214, 215면. 

 78) 선택발명의 개념상 이미 상위개념이 알려져 있는 상태에서 하위의 여러 선택지 중에

서 선택하는 것, 즉 공지된 화합물 그룹(상위개념) 중에서 언급되지 않은 것(하위개념)

을 선택한 발명이라는 점에서 그 선택의 곤란성만으로도 진보성의 인정이 이루어져야 

한다는 견해에 대해서는 최승재, 앞의 대법원 특별소송실무연구회 발표자료, 

2019.10.7., 3면 참조. 

 79) BGH GRUR 1979, 149, 151 - Schiessbolzen. 

 80) 박영규, “생명공학적 발명의 보호와 유전자특허의 보호범위”, 뺷산업재산권뺸, 제18호

(2005), 41, 68면.
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광학이성질체에 적용된 법리를 협의의 선택발명과 광학이성질체 발명 모두

에 동일하게 적용하고 있다.81) 하지만 협의의 선택발명의 경우 선행발명에 

상위개념의 화합물만 개시되어 있고, 경우에 따라서는 상위개념이 포괄적

으로 기재되어 있어서 상위개념에 속하는 화합물의 범위가 매우 클 수 있기 

때문에 그러한 선행발명에 하위개념의 화합물이 구체적으로 개시되어 있다

고 보기 어려운 경우도 많은 반면에, 부제탄소의 개수가 적은 광학이성질체 

발명의 경우 라세미체가 공지되어 있고, 라세미체의 화학식으로부터 각각

의 광학이성질체가 존재한다는 사실을 쉽게 알 수 있다는 점에서 커다란 차

이가 있다. 이러한 점에서, 라세미체의 화학식으로부터 각각의 광학이성질

체가 존재한다는 사실을 어렵지 않게 알 수 있는 광학이성질체 발명과는 다

르게 협의의 선택발명의 경우에는 상위개념을 개시하는 선행문헌의 기재 

내용 전반에 비추어 특허발명에 이르는 선택이 용이한지의 여부, 구성을 도

출하는 것이 용이한지의 여부 및 특허발명의 우수한 효과가 선행문헌으로

부터 예측 가능한 것이었는지의 여부에 따라 특허성을 판단하여야 할 것

이다.

협의의 선택발명의 선행기술 인정범위에 대한 이러한 논리는, “일반적으

로 진보성 판단을 위해 인용발명을 인정함에 있어서, 간행물의 경우에는 간

행물의 기재로부터 추출할 수 있는 구체적인 기술적 사상이어야 한다. 그러

나 인용발명으로 주장된 발명이 ‘간행물에 기재된 발명’으로서 당해 간행물

에 화합물이 일반식의 형태로 기재되고 당해 일반식이 엄청난 수의 선택지

를 갖는 경우에는, 특정의 선택지에 관한 기술적 사상을 적극적 또는 우선적

으로 선택해야 할 사정이 없는 한, 당해 특정 선택지에 관한 구체적인 기술

적 사상을 추출할 수 없으므로 이를 인용발명으로 인정할 수 없다. 이는 본

원발명과 주 인용발명 간의 차이점에 대응하는 ‘부 인용발명’이 있고, 간행물

로부터 부 인용발명을 인정할 때에도 마찬가지이다. 또한, 주 인용발명에 부 

인용발명을 적용하여 본원발명을 용이하게 발명할 수 있는지 여부를 판단하

 81) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736,743 판결; 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후

3469, 3476 판결. 
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는 경우, ① 주 인용발명 또는 부 인용발명의 내용 중의 시사, 기술 분야의 

관련성, 과제나 작용·기능의 공통성 등을 종합적으로 고려하여, 주 인용발

명에 부 인용발명을 적용하여 본원발명에 도달할 동기가 있는지 여부를 판

단하는 것과 함께, ② 적용을 방해하는 요인의 유무, 예측할 수 없는 현저한 

작용 효과의 유무를 아울러 고려해서 판단해야 한다.”고 판시한 일본 지적재

산고등재판소 판결에 잘 드러나 있다.82)83)

특허법은 발명의 보호·장려를 통해 기술발전을 촉진하고 산업발전을 꾀

하고자 하는 특허법의 기본 입법 취지에 따라, 이미 공개되어 공중의 영역에 

있는 선행기술과 그로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명에 대

하여 특허를 받을 수 없도록 하고 있다. 이러한 취지에 비추어 볼 때, 신규성

이나 진보성의 판단에 있어서의 선행기술은, 출원 당시 통상의 기술자에게 

이용가능하게 되었던 것이 무엇인지를 가려내고 이를 기준으로 특정하여야 

하는 것이 당연한 법리이다. 다르게 표현하면 당해 선행기술이 해당 문헌을 

통해 제시하고 있는 기술적 실체가 무엇인지를 규명해 내는 것이라고 할 수 

있다. 물질발명의 인정은 새로운 물질의 공개를 통해 비로소 새로운 생산방

법, 새로운 용도 혹은 유사한 또는 전혀 다른 작용·효과를 지닌 (유사한 구

조)물질의 발굴이 촉진될 수 있다는 것을 그 근거로 하여, 새로이 합성·생

산된 화학물질 혹은 천연상태로부터 분리된 화학물질은 절대적 효력을 지니

는 물질발명으로 인정되고 있다. 마찬가지로 유기화합물 발명의 본질이 최

초의 존재가 아니라 존재하지만 아직 공중에게 공개되지 않은 상태인 신규

의 유용한 유기화합물의 창출에 있는 것이므로, 신규의 유용한 화학물질을 

제공하겠다는 점이 그 발명의 목적이 되고 제공된 화학물질 자체가 발명의 

효과가 되는 경우에는 물질발명으로 인정되어야 할 것이다.84) 이러한 원칙

 82) 知的財産高等裁判所　平成 30年４月 13日 判決　平成28年（行ケ）第10182号 同 第
10184号; 유지원, “특허존속기간 만료 후 특허무효심결에 대한 취소소송의 소의 이익 

및 선행문헌에 일반식으로 기재된 화합물의 치환기로 다수의 선택지가 있는 경우 진보

성 판단에 관한 판결”, 한국지식재산연구원, IP Insight, 2018, 204, 208면. 

 83) 동 재판소는 나아가 상기 ①에 관해서는 특허의 무효를 주장하는 자가, 상기 ②에 관

해서는 특허권자가 각각 이들의 기초사실을 주장, 입증할 필요가 있다고 판시하였다. 
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에 따라 향후에는 협의의 선택발명, 광학이성질체 발명, 결정형 발명, 용도

발명, 수치한정 발명인지의 여부를 구분하여, 발명의 각 구성요건을 채택하

여 결합하는 점에 대한 곤란성, 선행기술과 비교하여 놀랄 만한 효과(물의 특

성)로 인해 일반적인 물질발명으로 볼 수 있는 경우를 의미하는 협의의 선택

발명도 인정되어야 할 것이다.  

4. 소 결

해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 기술상식이나 경험칙에 

의하여 쉽게 기술내용을 파악할 수 있는 범위를 벗어난 경우, 예를 들면 

문언 그대로의 해석이 명세서의 다른 기재에 비추어 명백히 불합리하거나 

발명의 실체와 다른 경우85) 혹은 발명의 공개가 불합리하거나 출원 당시

에 통상의 기술자를 기준으로 실시가 불가능한 내용을 포함하는 경우에는 

선행기술에 포함되는 것으로 해석되어서는 안 될 것이다. 이러한 경우에 

통상의 기술자는 이를 이용할 수 없고, 아울러 이러한 정보는 기술의 발전

에 전혀 기여하지도 않는다는 점에서 이러한 정보는 선행기술로서의 지위

가 인정될 수 없고 나아가 신규성 및 진보성 판단의 대비 자료가 될 수 없

을 것이다.86) 통상의 기술자는 우선적으로 기술적 실체 혹은 실질에 관심

을 가지며, 따라서 발명의 재현이 출원 당시에 실제로 불가능한 경우에도 

이는 선행기술로 인정될 수 없다. 따라서 공개 내용이 선행기술에 포함되

는지의 판단은 출원의 목적을 위하여 발명이 충분히 공개되었는지의 여

부, 즉 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있

 84) 손천우, “‘경피투여’라는 투여용법을 제공하는 의약용도발명의 진보성에 대한 판단 기

준”, 뺷대법원판례해설뺸, 제114호(2018), 380, 396면. 

 85) EPA 1991.11.12 -T 591/90; EPA 1996.2.27 - T 412/91; EPA GRUR Int. 1990, 857, 

858 - Fehlerhaftes Referat/ICI; Turrini, “Der Begriff der Neuheit: Überblick über die 

Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts”, GRUR Int 

1991, S. 448.

 86) Georg Benkard, Patentgesetz, 10.Aufl., Verlag C.H.Beck, 2006, § 3 Rdn. 31.
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도록 명확하고 상세하게 기재되었는지의 여부에 의해 결정되어야 할 것이

다.87)88)

그럼에도 불구하고, 현재 우리나라 하급심 법원에서는 “통상의 기술자가 

선행발명으로부터 하위개념을 선택, 조합하여 선택발명에 이르는 것이 용이

하지 않은 경우에는 일반 물질발명의 원칙이 적용되어야 한다.”는 입장,89) 

“선행문헌에서 당해 특허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있거나, 

선행발명의 상위개념으로 일반화하여 당해 특허발명의 하위개념으로까지 

확장할 수 없는 경우에 한하여 일반 물질발명의 원칙이 적용되어야 한다.”는 

입장90)으로 나누어져 있다. 하지만, 이미 앞에서 살펴본 바와 같이, ① 미국, 

유럽(독일, 영국 포함), 일본 등에서는 특별히 선택발명을 일반 발명과 달리 

취급하고 있지 않고 그 진보성을 판단할 때에도 구성의 곤란성을 고려하고 

있고, ② 효과 여부를 중심으로 하여 선택발명의 진보성을 판단하고자 하는 

우리나라의 기존 법리에는 선택발명의 경우 일반적으로 구성의 곤란성이 없

다고 추정하는 사고가 내재되어 있고, ③ 이러한 추정의 시발점이라고 할 수 

있는 광학이성질체 발명의 경우 선행발명인 라세미체의 존재를 당연히 알고 

있을 수밖에 없다는 점 등을 고려하여, 대법원이 협의의 선택발명과 달리 선

행발명(라세미체)과 특허발명(광학이성질체) 간의 질적으로 다른 효과, 질적인 

차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이를 구체적으로 기재하도록 요구하고 

있는 것으로 여겨진다. 이러한 점과 유기화합물 발명의 본질이 최초의 존재

가 아니라 존재하지만 아직 공중에게 공개되지 않은 상태인 신규의 유용한 

유기화합물의 창출에 있다는 점을 고려할 때, 신규의 유용한 화학물질을 제

공하겠다는 점이 그 발명의 목적이 되고 제공된 화학물질 자체가 발명의 효

과가 되는 경우에는 선택발명 또한 물질발명으로 인정되어야 할 것이다.

 87) EPA GRUR Int. 1987, 170 - Herbizide/ICI; EPA GRUR Int. 1990, 974 - Prä-Pro-Rennin/ 

COLLABORATIVE.

 88) 박영규, 앞의 논문, 1, 16.

 89) 서울중앙지방법원 2018. 6. 27.자 2018카합20119 결정.

 90) 특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결.
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Ⅳ. 결 론 

선택발명의 진보성 판단과 관련하여, 미국에서는 일반 발명에서와 같이 

통상의 기술자에게 그 선택의 동기가 있는지의 여부 및 성공에 대한 합리적 

기대가 있는지 여부를 판단하게 되며, 위 두 요건들에 대한 충분한 입증을 

하지 못하면 진보성이 부정되지 않고 있다. 특히 선행기술에 개시된 속

(genus)으로부터 선택발명의 종(species)·아속(sub-genus)을 선택하는 것이 

통상의 기술자에게 자명한지 여부를 판단할 때에, ① 선행기술인 속(genus)

의 크기, ② 선행기술의 명시적인 교시, ③ 선택발명과 선행기술의 구조적 

유사성에 대한 교시, ④ 유사한 특성 또는 용도에 대한 교시, ⑤ 기술의 예측

가능성, ⑥ 하위개념 선택을 지지하는 다른 교시에 초점을 두고, 모든 관련 

선행기술의 교시들을 고려하고 있다. 미국 연방순회항소법원(CAFC)이 올란

자핀 사건에서 “화합물의 진보성이 부정되기 위해서는 특허발명과 선행기술 

사이에 구조적 유사성이 있어야 하고, … 선행기술이 특허발명에 도달할 만

한 이유나 동기를 제공해야 한다.”고 판시한 바와 같이, 미국에서는 특허발

명과 선행기술 사이에 구조적 유사성, 즉 구성의 곤란성을 포함하여 선택발

명의 진보성을 판단하고 있다.

유럽특허청은 의도하는 목적에 부합하고 결과를 확실히 보장할 수 있는 

화합물을 실험을 통해 찾는 것이 실무적으로 어려운 경우, 화합물의 선택에 

많은 어려움이 뒤따르고 선행기술에 비하여 많은 기술적 진보를 가져오는 

화합물의 선택발명의 경우, 2개 이상의 변수 그룹(variable groups)으로 정의

되는 화합물에서 특정 화합물을 선택하는 경우에도 진보성을 인정하고 있

다. 이는 유럽특허청이 통상의 기술자가 선행기술로부터 기술적 과제를 해

결하기 위한 기대하에 취사선택하는 것이 가능하였고, 어떤 개선이나 이점

을 예상하면서 그러한 취사선택을 하는 것이 가능한 경우에 한하여, 선택발

명의 진보성을 부정하고 있다는 것을 보여 준다. 또한 독일연방대법원은 기
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존 입장을 변경하여, 화학발명의 경우 일반적으로 일반식(general chemical 

formula)의 개시는 그 자체로 개별적인 조성물을 개시한 것으로 볼 수 없으

며, 일반식이 개별적인 조성물의 특허성을 부인하려면 통상의 기술자가 당

연히 용이하게 당해 일반식으로부터 특정한 조성물을 도출할 수 있거나 명

시적으로 특정되고, 개별적인 형태(specific, individual form)로 개시되어 있어

야 한다는 법리를 제시하였다. 이는 향후 선택발명의 특허성을 부인하기 위

한 선행기술의 범위를 엄격하고 협의로 인정하겠다는 의미, 다른 발명들과 

동일하게 선택발명의 경우에도 구성의 곤란성 등을 두루 고려하여 진보성을 

판단하겠다는 의미로 여겨진다. 

같은 취지에서 영국 법원은,  “현명한 사람은 나뭇잎을 어디에 숨기는가? 

숲에 숨긴다. 어떤 나뭇잎이 Sherwood 숲에 있다고 말하며 그 나뭇잎이 

개시되었다고 말하는 것은 어리석은 일이다. 물론 그 나뭇잎이 특정된 경

우에는 개시된 것이다. 그러나 그 나뭇잎이 특정되지 않았다면 그 숲만이 

개시된 것이다. Sherwood 숲에는 수백만 개의 나뭇잎들이 있다.” 라는 유

명한 비유적 표현의 판시를 하였다.91) 이는 영국도 유럽 특허청의 실무를 

받아들여, 선택발명의 특허성 판단 시 구성의 곤란성을 고려함은 물론 선

택발명이라고 하여 진보성 판단 시 고려될 효과의 기재 정도와 관련하여 

일반 물질발명과 다른 특별한 기재를 요구하고 있지 않다는 것을 의미한

다. 아울러, 일본 지적재산고등재판소는 ‘적극적 또는 우선적인 선택을 하

여야 할 사정’이라는 판단요소를 제시하면서, 종래 인용발명의 인정에 있어

서 기준이 되었던 통상의 기술자의 실시가능성이라는 점과 함께 진보성의 

판단기준인 조합과 치환의 동기가 부여되었는지를 고려하여 선행기술의 

범위를 판단하고 있다. 이러한 판결 내용에 따라 향후 일본에서는 선행문

헌의 상위개념에 극도로 많은 수의 하위개념이 포함된 경우, 선행문헌이 

하위개념의 발명을 기재하고 있다고 볼 수 없고 따라서 신규성이나 진보성

에 대한 판단 시 선행문헌 혹은 선행기술의 인정범위가 제한적으로 해석될 

 91) 영국 항소법원 올란자핀 판결, paragraph number 26.
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것으로 여겨진다. 

반대로, 최근 아픽사반 사건에서 우리나라 하급심 법원은 “통상의 기술자

가 선행발명으로부터 하위개념을 선택, 조합하여 선택발명에 이르는 것이 

용이하지 않은 경우에는 일반 물질발명의 원칙이 적용되어야 한다.”는 입장

과 “선행문헌에서 당해 특허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있거

나, 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 당해 특허발명의 하위개념으로까

지 확장할 수 없는 경우에 한하여 일반 물질발명의 원칙이 적용되어야 한

다.”는 입장으로 나누어져 있다. 이미 앞에서 살펴본 바와 같이, ① 미국, 유

럽(독일, 영국 포함), 일본 등에서는 특별히 선택발명을 일반 발명과 달리 취

급하고 있지 않고 그 진보성을 판단할 때에도 구성의 곤란성을 고려하고 있

고, ② 효과 여부를 중심으로 하여 선택발명의 진보성을 판단하고자 하는 

우리나라의 기존 법리에는 선택발명의 경우 일반적으로 구성의 곤란성이 

없다고 추정하는 사고가 내재되어 있고, ③ 이러한 추정의 시발점이라고 할 

수 있는 광학이성질체 발명의 경우 선행발명인 라세미체의 존재를 당연히 

알고 있을 수밖에 없다는 점 등을 고려하여, 대법원이 협의의 선택발명과 

달리 선행발명(라세미체)과 특허발명(광학이성질체) 간의 질적으로 다른 효

과, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이를 구체적으로 기재하도

록 요구하고 있는 것으로 여겨진다. 이러한 점을 고려할 때, 신규의 유용한 

화학물질을 제공하겠다는 점이 그 발명의 목적이 되고 제공된 화학물질 자

체가 발명의 효과가 되는 경우에는 선택발명 또한 물질발명으로 인정되어

야 할 것이다. 

“선행문헌이 해운대 해수욕장에 금으로 된 바늘이 확실히 있다고 하는 경

우, 이는 선택의 동기 혹은 성공에 대한 합리적 기대가 통상의 기술자에게 

있다고 보기는 어려울 것이다. 마찬가지로 아파트 단지의 커다란 놀이터에 

금으로 된 바늘이 있을 수도 있다고 하는 경우, 이 또한 의도하는 목적에 부

합하고 결과를 확실히 보장할 수는 없을 것이다. 모래로 가득 찬 항아리에 

금으로 된 바늘이 있을 수도 있다고 하는 경우에 이르러서야 비로소 선택의 
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동기, 성공에 대한 합리적 기대, 결과에 대한 확실한 보장 등이 인정될 수 있

을 것이다.” 결론적으로 선택발명의 경우, 일반식이 개별적인 조성물의 특허

성을 부인하려면 통상의 기술자가 당연히 용이하게 당해 일반식으로부터 특

정한 조성물을 도출할 수 있거나 명시적으로 특정되고, 개별적인 형태로 개

시되어 있어야 할 것이다.    
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A study on the scope of prior Art in case of 

selection inventions

 Park Younggyu

In considering the genus-species relationship under the patent context, 

Germany and the United Kingdom are of the position that a patent 

application for all or a part of the subordinate concept(species) is assumed 

to have been disclosed, and as a result, the selection inventions were 

considerably restricted in the above jurisdictions. However, both of the 

countries have overcome the restrictions through the olanzapine 

judgment in Germany and the Dr. Reddy’s Laboratories decision in the 

U.K. The U.S. uses the term of “selection inventions” but does not 

present any unique standards for it.

The subject-matter of selection inventions differs from the closest prior 

art in that it represents selected sub-sets or sub-ranges. For invertive step, 

it has to be considered whether the skilled person would have made the 

selection or would have chosen the overlapping range in the hope of 

solving the underlying technical problem or in expectation of some 

improvement or advantage. If the answer is negative, then the claimed 

matter involves an inventive step. In sum, there is no need to handle the 

selection inventions in a different manner from other inventions. The 

characteristic of the selection invention is the difficulty in selection and 

the examination or judgments involving the selection invention should be 
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made in consideration of such characteristic.  
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