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<國文抄錄>

본 論文의 目的은 종래 分化되어 個別的으로 논의되어 오던 特許權 消

盡論(DoctrineofPatentExhaustion)의 限界線上의 爭點들을 消盡論의 要

件․效果 體系와의 關聯性 側面에서 再照明하여 全面的으로 再檢討를 시도

하고,그 結果를 綜合하여 特許權 消盡 理論의 要件,效果,限界에 대한 새

로운 統合 基準을 提示하는 것이다.

特許權 消盡 理論은 均等論(DoctrineofEquivalents)과 함께 특허법 規

程의 機械的인 適用으로 인한 問題를 解決하기 위해 세계 각국의 수많은 

判例와 學說을 통해 오랜 시간에 걸쳐 형성된 特許法 體系의 代表的인 法

原則이다.

特許權 消盡 理論은 개념상 특허권자에 의해 특허 제품이 流通되는 대

부분의 경우에 문제될 수 있기에 그 적용 범위가 매우 廣範圍하다고 할 수 

있으며,실무상으로도 관련된 많은 爭點들이 오랜 세월에 걸쳐 논의되어 

왔다.나아가 최근 과학 기술의 발전 속도가 비약적으로 증가함에 따라 더

욱 다양한 유형의 특허 제품들이 등장하고,그들에 대한 여러 형태의 거래

가 증가하면서,특허법 체계에서 特許權 消盡 理論이 문제되는 영역은 급

격히 擴大되고 있다.

그럼에도 불구하고 아직까지 세계 각국에서는 消盡 理論의 根據에 대

해서조차 見解의 統一이 이루어지지 않고 있다.나아가 그 限界線上에 위

치한 여러 爭點들에 대해서도 전체 消盡論 體系와의 關係에 대한 고려가 

결여된 채 個別的으로 논의가 이루어지고 있을 뿐 아니라,各 爭點別로도 

統一的인 處理 基準이 定立되지 못하고 있다.그 결과 최근까지도 세계 각

국 법원에서 特許權 消盡과 관련된 矛盾된 判斷이 이어지는 등 特許權 消

盡 理論이 特許法 體系의 法的 安定性에 심각한 威脅이 되고 있는 상황이
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다.이러한 현실에 비추어 特許權 消盡 理論 전반에 대한 총체적인 再檢討

는 실무상으로도 매우 중요하고 현실적인 必要性이 있다.

이에 따라 本 論文에서는 第I章에서 논의의 배경으로 傳統的인 特許權

消盡 理論의 槪念,연구의 필요성․목적과 함께 본 연구의 구성과 논의 방

식을 소개하였다.나아가 第II章에서는 논의의 시작을 위해 타당한 特許權

消盡 理論의 本質,目的,根據에 대해 再檢討한 후에,特許權 消盡論의 限

界線上에 위치한 爭點들과 傳統的인 特許權 消盡論의 要件․效果 體系와의 

接點을 再照明하여 提示하였다.

이를 바탕으로 본격적으로 第III章에서는 特許權 消盡의 ‘要件’과 관련

된 限界線上의 爭點들로 1.特許權 消盡과 ‘契約’의 衝突 문제(‘主體’및 ‘去

來提供’要件과 관련),2.‘特許 一部 具現 物件의 販賣 및 方法特許’와 特

許權 消盡 문제(’客體‘要件과 관련),3.’竝行輸入‘과 特許權 消盡 문제(’場

所‘要件과 관련)를,第IV章에서는 特許權 消盡의 ’效果‘와 관련된 限界線上

의 爭點들로 1.’特許 製品 加工‘과 特許權 消盡 문제 및 ’遺傳子 變形 種

子 特許(GMS)‘와 特許權 消盡 문제(消盡 ’對象 客體‘와 관련),2.‘生産權’

消盡 문제(消盡 ‘對象 權利’와 관련)를 特許權 消盡 理論의 要件․效果 體

系와의 關聯性 側面에서 再照明하여 全面的으로 再檢討를 시도해 보았다.

나아가 최종적으로 第V章에서는 以上의 再檢討 結果들을 綜合 反映하

여 새로운 特許權 消盡 理論의 要件,效果,限界에 대한 統合 基準을 提示

해 보았다.

特許權 消盡과 관련해서 個別的으로 논의되던 限界線上의 爭點들을 消

盡論의 要件․效果 體系와의 關聯性이라는 側面에서 再照明하여 全面的으

로 再檢討하고,그 結果를 綜合하여 새로운 特許權 消盡 要件,效果,限界

에 대한 基準을 提示해보고자 한 本 論文의 硏究 結果가 特許法 體系 전반

에 걸쳐 논의되는 영역이 급격히 擴大되고 있는 特許權 消盡 關聯 問題點
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들에 대한 安定的이고 合理的인 解決 基準 定立의 端初가 되고 나아가 特

許法制의 發展에 微力이나마 助力할 수 있기를 희망한다.

주요어 :특허권 소진(Patent Exhaustion), 지식재산권법상 소진

(Intellectual Property Right Exhaustion), 소진 이론

(ExhaustionDoctrine),최초판매 이론(FirstSaleDoctrine),조

건부 판매(ConditionalSale),Quanta판결(Quanta),방법특허

(Method Patent), 병행수입(Parallel Import), 국제소진

(International Exhaustion), 수리와 재생산(Repair and

Reconstruction),간접침해(IndirectInfringement),유전자 변형 

종자 특허(GeneticallyModified SeedsPatent),자기복제발명

(Self-replicationInvention)

학  번 :2011-31049
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I. 서론 

1.특허권 소진론의 개념

전통적인 특허권 소진 이론(PatentExhaustionDoctrine)이란 ‘특허 발명

이 구현된 제품이 특허권자의 의사에 의해 국내에서 적법하게 양도된 경우

라면 제품 양수인이나 후행 취득자의 해당 제품 사용이나 처분에 대해 특

허권자가 특허권을 행사할 수 없다’는 법원칙을 말한다.1)특허권 소진 이

1)특허권 소진의 개념에 대해 한국의 판례는 “특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 

실시권자가 우리나라에서 특허제품을 양도한 경우에는 당해 특허제품에 관해서는 특허권

은 그 목적을 달성한 것으로 소진하고,더 이상 특허권의 효력은 당해 특허제품의 사용,

양도 등(특허법 제2조 제3호의 '가'목에서 정해진 사용,양도,대여,수입 또는 양도,대여

의 청약을 말한다)에 미치지 않고,특허권자가 당해 특허제품에 관해서 특허권을 행사하는 

것은 허용되지 않는다고 해석함이 상당하다.”(서울중앙지방법원 2008.1.31.선고 2006가

합58313판결)거나 “물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또

는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허물건 또는 특허방법에 

의해 생산한 물건을 양도한 경우에는 당해 물건에 관해서는 특허권이 이미 그 목적을 달

성하였으므로 소진된다”(특허법원 2009.12.18.선고 2008허13299판결)고 언급한 바 있다.

한편 미국의 판례는 “thelongstandingprinciplethat,whenapatented item isonce

lawfullymadeand sold,thereisnorestriction on [its]usetobeimplied forthe

[patentee's]benefit”라거나 ”Thelongstanding doctrineofpatentexhaustion provides

thattheinitialauthorizedsaleofapatenteditem terminatesallpatentrightstothat

item.”이라고 설시한 바 있으며{QuantaComputer,Inc.v.LG Electronics,Inc.,533U.S.

617,618,625(2008)},일본의 판례는 ‘특허권자나 실시권자가 일본 내에서 특허제품을 양

도한 경우에 당해 특허 제품에 대한 특허권은 그 목적을 달성한 것으로 소진되고 특허권

의 효력은 더 이상 당해 특허제품을 사용,양도,대여,전달하는 행위 등에 미치지 않는

다’(”特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許

製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当

該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである。“)라

고 판시한 바 있다{最高裁 平成9年7月1日 平7(オ)1988判決(BBS사건 3심)}.한편,정상조·

박준석,「지적재산권법」 (제2판),홍문사 (2011),154-155면에서는 이와 유사하게 “특허권

자가 특허품을 타인에게 양도한 경우와 같이 특허권의 정당한 행사가 있으면,그 특허권

은 이미 소진되어 당해 특허 제품의 후속적인 양도나 기타의 처분에 특허권의 효력이 미

치지 않는다”고 설명하고 있다.그 외에도 서울중앙지방법원 2012.8.24.선고 2011가합 
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론은 균등론(DoctrineofEquivalents)과 함께 특허법 규정의 기계적 적용

으로 인한 문제 해결을 위해 세계 각국에서 판례와 학설을 통해 형성된 특

허법 체계의 대표적인 법원칙 중 하나이다.

배포권과 관련하여 소진에 대한 일반 규정을 두고 있는 저작권법(저작권

법 제20조2)단서)과 달리,반도체직접회로의 배치설계에 관한 법률 제9조 

제2항3)이나 식물신품종 보호법4)제58조5)외에 특허법상 소진에 대한 일반 

규정은 존재하지 않는다.마찬가지로 미국이나 일본에도 특허권 소진에 관

한 일반적인 규정이 존재하지 않는다.6)7)

39552판결;GeneralTalkingPicturesCorp.v.WesternElec.Co.,305U.S.124(1938)판

결;最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826判決(잉크테크 사건 3심)등 다수의 한미일 판결

이나,윤선희,“특허소진의 의의와 그 논거에 관한 연구”,산업재산권 제27호,한국산업재

산권법학회 (2008),135면;최승재,“미국에서의 특허권소진론의 전개와 LG v.Quanta사

건의 의의와 시사점 -계약에 의한 특허권소진의 배제가능성과 방법특허 -“,Law &

Technology제5권 제1호,서울대학교 기술과 법 센터 (2009.1.),62면 등 많은 문헌들에서 

표현의 차이는 있지만 전통적인 소진 개념에 대해 유사하게 소개하고 있다.

2)제20조 (배포권)저작자는 저작물의 원본이나 그 복제물을 배포할 권리를 가진다.다만,

저작물의 원본이나 그 복제물이 해당 저작재산권자의 허락을 받아 판매 등의 방법으로 거

래에 제공된 경우에는 그러하지 아니하다.

3)제9조 (배치설계권의 효력이 미치지 아니하는 범위)② 제8조에 따른 배치설계권의 효

력은 적법하게 제조된 반도체집적회로 등을 인도받은 자가 그 반도체집적회로 등에 대하

여 영리를 목적으로 제2조 제4호 다목에 규정된 행위를 하는 경우에는 미치지 아니한다.

4)식물신품종 보호법은 종자산업법 중 식물신품종의 출원·심사 및 등록 등에 관한 절차적 

규정을 분리하여 별개의 법률을 제정함으로써 식물신품종과 그 육성자의 권리를 체계적으

로 보호하기 위하여 2012.6.1.법률 제11457호로 제정되었고,2013.6.2.부터 시행되었다.

(법제처 제공 “식물신품종 보호법 제정이유”)

5)제58조 (품종보호권의 효력 제한)품종보호권ㆍ전용실시권 또는 통상실시권을 가진 자

에 의하여 국내에서 판매되거나 유통된 보호품종의 종자,그 수확물 및 그 수확물로부터 

직접 제조된 산물에 대하여는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 제외하고는 제

56조에 따른 품종보호권의 효력이 미치지 아니한다.

1.판매되거나 유통된 보호품종의 종자,그 수확물 및 그 수확물로부터 직접 제조된 산

물을 이용하여 보호품종의 종자를 증식하는 행위

2.증식을 목적으로 보호품종의 종자,그 수확물 및 그 수확물로부터 직접 제조된 산물

을 수출하는 행위.

6)中山信弘 (한일지재권연구회 역),「특허법」,법문사 (2001),360면;VincentChiappetta,

“PatentExhaustion:What’sItGoodFor?“,51SantaClaraL.Rev.1086(2011),p.1092.
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그럼에도 불구하고 대개 대륙법계에서는 소진 이론(일본 :消盡理論,독

일 :Erschöpfungsgrundsatz)으로,영미법계에서는 최초판매 이론(FirstSale

Doctrine)또는 소진 이론(ExhaustionDoctrine)이라는 명칭으로 위와 같은 

특허권 소진 이론(PatentExhaustionDoctrine)이 일반적인 법원칙으로 받

아들여지고 있다.8)

특허권 소진론은 저작권 소진론 및 상표권 소진론과 함께 지식재산권 소

진론의 한 유형이다.특허권 소진론을 포함하는 전통적인 지식재산권 소진

론이란 ‘지식재산권자의 의사에 의하여 국내에서 양도된 특허제품·상표상

품·저작유형물에 대해서는 일정한 범위에서 지식재산권자가 독점권을 행사

할 수 없다’는 법원칙이라고 할 수 있다.이는 지식재산권자의 의사에 기한 

특허제품·상표상품·저작유형물의 양도로 발생되는 지식재산권과 소유권의 

충돌 문제를 일정 범위의 지식재산권보다 소유권을 우선시킴으로서 해결하

기로 하는 정책적 결정을 본질로 한다는 공통점이 있다.나아가 특허권 소

7)반면에 다음 국가들의 경우에는 법에 특허권 소진에 대한 명문 규정을 두고 있다.중국

(특허법 제62조 제1호),영국(특허법 제60조 제4항),프랑스(무체재산법 L.613-6),이탈리아

(특허법 제1조 제2항),스웨덴(특허법 제3조 제3항 제2호),덴마크(특허법 제3조 제3항 제2

호),노르웨이(특허법 제3조 제3항 제2호),네델란드(특허법 제30조 제4항)등.{이봉문,“묵

시적 라이선스 이론과 특허소진 이론의 상호관계 대한 연구 - Quantav.LGE판결의 의

의를 중심으로”,인하대학교 박사학위논문 (2013.2.),99면에서 재인용}.

8)VincentChiappetta,前揭論文,pp.1092-1098;이에 대해 中山信弘는 {“권리자(특허권자

와 실시권자)에 의해 판매된 것을 구입하여 재판매하거나 자신이 사용하는 행위가 위법이

라고 한다면 유통은 곤란에 빠지고 정상적인 경제활동은 불가능하게 된다.따라서 결론적

으로 그와 같은 실시행위가 적법하다는 것은 전 세계 어디에도 당연한 것으로 해석되고 

남은 것은 그 이론 구성에 지나지 않는다.즉 특허법의 조문에는 그와 같은 실시에 대하

여 적용 제외 조항이 없기 때문에 형식적으로는 그와 같은 행위도 침해에 해당하지만 부

당한 결론을 회피하기 위하여 여러 가지 설이 제창되어 왔다”,“특허권의 소진이라는 관

념을 조문에 명기하는 것이 바람직스럽다고 생각되지만,설령 조문상의 근거가 없어도 형

평이라는 관점에서 인정하여야 한다”}라고 언급하고 있다{中山信弘 (한일지재권연구회 역),

前揭書,360-362면};이와 같이 미국,일본,한국의 판례와 학설은 일치해서 성문 법령상 근

거 없이도 형평 등을 이유로 특허권 소진 이론을 인정하고 있는데,성문법 체계를 근간으

로 하는 대륙법계 국가인 우리나라에서는 법체계의 정합성과 안정성 측면에서 저작권법의 

경우와 같은 추상적인 규정이라도 입법화 하는 것이 바람직하다.
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진과 관련해서 이후 해당 부분에서 상세히 논의하려는 바와 같이 거래안전 

보장이 주된 목적이며,이중이득 방지가 주된 근거가 되어야 한다는 점에

서도 공통된다.9)

그러나 우리나라 저작권법에는 배포권 소진10)과 그 예외11)에 대한 명문 

규정이 존재하지만,특허권법과 상표법에는 소진에 대한 일반 규정을 두고 

있지 않다.12)종래에는 특허제품·상표상품·저작유형물의 기본적인 가치 활

9)박준석,“상표상품만의 병행수입론 논의를 넘어 특허-상표-저작권 전반의 권리소진 이론

으로 (하)”,저스티스 제133호,한국법학원 (2012.12.),174-178면.

10)저작권법 제20조(배포권)단서.

11)저작권법 제21조(대여권).

12)미국에도 특허권 소진과 상표권 소진에 대한 일반 규정은 존재하지 않는다.반면,연방 

저작권법에는 다음과 같이 17U.S.C.§106(3)배포권(theexclusiverightstodistribute)

규정과 함께 배포권 소진에 대한 §109(a)및 그 예외에 대한 §109(b)(1)(A)규정이 존재

한다.

*17U.S.C.§106Exclusiverightsincopyrightedworks

Subjecttosections107through122,theownerofcopyrightunderthistitlehasthe

exclusiverightstodoandtoauthorizeanyofthefollowing:

(중략)

(3)todistributecopiesorphonorecordsofthecopyrightedworktothepublicbysale

orothertransferofownership,orbyrental,lease,orlending;

(하략)

*17U.S.C.§109 Limitationsonexclusiverights:Effectoftransferofparticularcopy

orphonorecord

(a)Notwithstandingtheprovisionsofsection106(3)(distributionright),theownerofa

particular copy or phonorecord lawfully made under this title,or any person

authorizedbysuchowner,isentitled,withouttheauthorityofthecopyrightowner,to

sellorotherwisedisposeofthepossessionofthatcopyorphonorecord.(하략).

(b)(1)(A)Notwithstandingtheprovisionsofsubsection(a),unlessauthorizedbythe

ownersofcopyrightinthesoundrecordingortheownerofcopyrightinacomputer

program (includinganytape,disk,orothermedium embodyingsuchprogram),andin

thecaseofasound recordingin themusicalworksembodied therein,neitherthe

ownerofaparticularphonorecordnoranypersoninpossessionofaparticularcopy

ofacomputerprogram (includinganytape,disk,orothermedium embodyingsuch

program),may,forthepurposesofdirectorindirectcommercialadvantage,disposeof,

orauthorizethedisposalof,thepossessionofthatphonorecordorcomputerprogram

(includinganytape,disk,orothermedium embodyingsuchprogram)byrental,lease,
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용 방식의 차이나 특허법·상표법·저작권법이 보장하고 있는 독점권 유형의 

차이,새롭게 등장하는 발명·표장·표현의 이용 및 유통 방식의 차이 등에 

orlending,orbyanyotheractorpracticeinthenatureofrental,lease,orlending.

Nothingintheprecedingsentenceshallapplytotherental,lease,orlendingofa

phonorecord fornonprofitpurposesbyanonprofitlibrary ornonprofiteducational

institution.Thetransferofpossessionofalawfullymadecopyofacomputerprogram

byanonprofiteducationalinstitutiontoanothernonprofiteducationalinstitutionorto

faculty,staff,andstudentsdoesnotconstituterental,lease,orlendingfordirector

indirectcommercialpurposesunderthissubsection.

(하략).

일본의 경우에도 특허권 소진과 상표권 소진에 대한 일반 규정은 존재하지 않는다.반면 

일본 저작권법에는 다음과 같이 제26조의2제1항의 양도권 규정과 양도권 소진에 대한 같

은 조 제2항 제1호 및 그 예외 규정으로 대여권에 대한 제26조의 3이 존재한다.

*일본 저작권법 제26조의2(양도권)① 저작자는 그 저작물(영화저작물을 제외한다.이하 

이 조에서 같다)을 그 원작품 또는 복제물(영화저작물에서 복제되는 저작물의 경우에는 해

당 영화저작물의 복제물을 제외한다.이하 이 조에서 같다)의 양도에 의해 공중에 제공할 

권리를 독점한다.

② 전항은 저작물의 원작품 또는 복제물로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것의 양

도에 의한 경우에는 적용하지 아니한다.

1.전항에서 규정하는 권리를 가지는 자 또는 그 허락을 받은 자에 의해 공중에 양도된 저

작물의 원작품 또는 복제물

(하략)

*일본 저작권법 제26조의3(대여권)저작자는 그 저작물(영화저작물을 제외한다)을 그 복

제물(영화저작물에서 복제되는 저작물의 경우에는 해당 영화저작물의 복제물을 제외한다)

의 대여에 의해 공중에 제공할 권리를 독점한다.

* 日本 著作権法 第二十六条の二（譲渡権）1.著作者は、その著作物（映画の著作物を除

く。以下この条において同じ。）をその原作品又は複製物（映画の著作物において複製され

ている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。）

の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

２.前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡に

よる場合には、適用しない。

一　 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の

原作品又は複製物

(하략)

* 日本 著作権法 第二十六条の三（貸与権）著作者は、その著作物（映画の著作物を除

く。）をその複製物（映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の

著作物の複製物を除く。）の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
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집중하면서,소진 관련 쟁점들에 대한 논의들이 특허권·상표권·저작권 각 

권리별로 거의 연결점을 찾기 어려울 정도로 파편화된 채로 전개되어 왔

다.각 논의에 개별 지식재산권의 특성이 고려되어야 한다는 점은 분명하

다.그러나 이들 모두 본질이나 목적·근거를 공통으로 하는 지식재산권의 

소진론에 대한 문제라는 핵심에 대한 좀 더 주목할 필요가 있다.이를 기

초로 특허권·상표권·저작권 소진 관련 쟁점들에 통합적인 연구를 통해 소

진 이론과 관련된 법적 안정성을 높이면서,차이점을 명확히 하고,쟁점 간

의 접점을 명확히 하여 소진 이론 논리 체계를 공고히 하는 방향으로 논의

가 전개되는 것이 바람직하다고 생각한다.13)

그러나 본 논문에서는 일단 저작권 소진과 상표권 소진은 논의의 범위에

서 제외하고,지식재산권 소진론 중 가장 다양한 쟁점들과 관련해서 심각

하게 분화된 채로 논의가 진행되면서 최근까지도 전 세계적으로 엇갈린 판

단이 이어지고 있는 특허권 소진론에 한정하여 전면적인 재검토를 시도하

고자 한다.

13)박준석,“상표상품만의 병행수입론 논의를 넘어 특허-상표-저작권 전반의 권리소진 이

론으로 (상)”,저스티스 제132호,한국법학원 (2012.10.),200-204면.同論文에서는 지식재산

권 소진론에 대한 통합적 논의의 필요성을 제시하고 있다.
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2.연구의 필요성 및 목적

가.연구의 필요성

특허권 소진 이론은 개념상 특허권자에 의해 특허 제품이 유통되는 대

부분의 경우에 문제될 수 있어 특허법 체계에서 적용 범위가 매우 광범위

하며 실무상으로도 다양한 형태의 사안들에서 문제되어 왔다.뿐만 아니라 

인류의 과학 기술의 발전에 따라 새로운 발명과 그에 대한 특허가 급증하

고 다양한 특허 제품 거래와 활용 방식이 계속 등장하면서 특허권 소진 이

론이 문제되는 영역은 더욱 확대되어 가고 있다.

그럼에도 불구하고 특허권 소진과 관련된 여러 쟁점들이 각각 분리되

어 독자적으로 논의되면서,소진의 근거를 비롯해서,요건,효과,한계에 대

한 기준이 정립되지 않은 채,최근까지도 유사한 사안에 대해 세계 각국 

법원의 판단이 엇갈리는 등 특허권 소진론이 특허법 체계의 법적 안정성에 

심각한 위협이 되고 있는 상황이다.

이에 따라 종래 개별적으로 논의되어 오던 관련 쟁점들을 소진 이론 

체계와의 관련성 측면에서 전면적으로 통일성 있게 재검토하여,특허권 소

진 이론의 요건,효과,한계에 대한 종합적이고 타당한 기준을 제시하는 것

은 실무상으로도 시급하고 현실적인 필요성이 있다.

나.연구의 목적

본 논문에서는 우선 ① 전통적인 특허권 소진론의 개념과 연구의 필요

성,목적과 함께 본 논문의 구성과 논의의 전개 방향을 소개하고,② 소진 

이론의 적정한 본질,목적,근거에 대해 재검토한 후에,특허권 소진론의 

한계선상에서 논의되고 있는 쟁점들과 특허권 소진 이론의 요건,효과 체
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계와의 관계를 적극적으로 재조명해서 제시해본다.③ 이후 본격적으로 특

허권 소진의 요건과 관련된 한계 선상의 쟁점들로서 i)특허권 소진과 계

약의 충돌 문제(‘주체’및 ‘거래제공’요건과 관련),ii)특허 일부 구현 물건

의 판매 및 방법특허와 특허권 소진 문제(’객체‘요건과 관련),iii)병행수

입과 특허권 소진 문제(’장소‘요건과 관련),④ 특허권 소진의 효과와 관련

된 한계 선상의 쟁점들로서 i)특허 제품 가공과 특허권 소진 문제 및,ii)

유전자 변형 종자(GMS)특허와 특허권 소진 문제(소진 대상 ’객체‘와 관

련)와,iii)‘생산’권 소진 문제(소진 대상 ’권리’와 관련)의 각 쟁점을 특허권 

소진 이론의 요건,효과,한계 체계와의 관련성 측면에서 전면적으로 재검

토한 후에,⑤ 재검토 결과를 종합 반영한 특허권 소진 이론의 요건,효과,

한계의 통합 기준을 제안해 봄으로서 학문적으로뿐만 아니라 실무상으로도 

구체적인 문제 해결에 직접적으로 도움이 수 있는 특허권 소진 이론의 통

일적인 방향을 제시하는데 본 논문의 목적이 있다.



- 9 -

3.논문의 구성 

이상과 같은 연구 목적에 따라 본 논문은 다음과 같이 구성되어 있다.

(1)<I.서론>에서는 논의의 시작으로 전통적인 특허권 소진론의 개념을 

설명하고,종래 특허권 소진 이론의 한계 선상에 있는 여러 쟁점들이 파편

화되어 서로 연관성을 찾기 힘들 정도로 개별적으로 논의가 진행되고 있었

을 뿐 아니라,각 쟁점별로도 통일적인 기준을 정립하지 못하고 있다는 문

제점을 본 연구의 배경으로 언급하면서,특허권 소진의 한계선상에서 이제

까지 평면적 개별적으로 논의되고 있던 여러 쟁점들과 전통적인 특허권 소

진 이론의 요건,효과 체계와의 관계를 적극적으로 재조명하여 그 검토 결

과를 종합한 특허권 소진 이론의 요건,효과,한계의 통합 기준을 제시한다

는 본 연구의 목적을 설명한다.

(2)<II.특허권 소진의 근거 및 요건․효과와 한계>에서는 일단 소진의 

근거에 대한 종래 견해들의 비판적 검토를 통해,소진의 본질은 특허권자

의 의사에 따라 특허 발명이 구현된 제품이 적법하게 판매된 후 구매자나 

후행 취득자가 제품을 사용하거나 처분하는 경우에 발생되는 소유권과 특

허권의 충돌 문제 해결을 위해 특허권이 소유권에 양보하도록 하는 정책적 

결단을 담고 있는 특허법상의 법원칙이라는 점을 밝힌다.나아가 특허 제

품 취득자의 소유권 보장이나 거래안전 보장은 특허권 소진의 근거라기보

다는 그 목적이라고 할 수 있으며,기술 및 산업 발전 촉진이라는 특허법

의 목적 달성을 위해 필요한 적정 수준의 특허권 보장이 이미 주어졌다고 

보고,제품 취득자의 소유권을 더 희생시키면서까지 특허권자에게 추가 인

센티브를 보장할 필요는 없다(이중이득보장 방지)는 내용의 정책적 합의를 

소진의 근거로 보아야 한다는 점을 설명하고자 한다.이어서 전통적인 특

허권 소진론의 요건과 효과에 대해 설명한 후에,본격적인 논의의 시작으

로 특허권 소진의 한계선상에서 이제까지 분화되어 평면적 개별적으로 논

의되고 있던 여러 쟁점들과 전통적인 특허권 소진 이론의 요건,효과 체계
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와의 관계를 적극적으로 재조명하여 제시해 본다.

(3)<III.특허권 소진의 요건 관련 쟁점의 검토>에서는 1.특허권 소진과 

계약의 충돌 문제(‘주체’및 ‘거래제공’요건과 관련),2.특허 일부 구현 물

건의 판매 및 방법특허와 특허권 소진 문제(’객체‘요건과 관련),3.병행수

입과 특허권 소진 문제(’장소‘요건과 관련)에 대한 종래 논의를 각각 특허

권 소진의 각 요건 한계 선상의 문제라는 점에 착안하여 재검토한다.

(4)<IV.특허권 소진의 효과 관련 쟁점의 검토>에서는 1.특허 제품 가

공과 특허권 소진 문제(소진 대상 ’객체‘와 관련),2.유전자 변형 종자

(GMS)특허와 특허권 소진 문제(소진 대상 ’객체‘와 관련),3.생산권 소진 

문제(소진 대상 ’권리’와 관련)에 대한 종래의 논의를 각각 특허권 소진효

과의 한계 선상의 문제라는 점에 착안하여 재검토한다.

(5)<V.쟁점별 검토 결과를 종합한 특허권 소진의 요건,효과 및 한계>

에서는 특허법 체계의 법적 안정성을 높이고 관련 문제 해결의 실질적인 

기준이 될 수 있도록 이상의 재검토 결과를 종합 반영하여 특허권 소진의 

요건,효과,한계에 대한 새로운 통합 기준을 제시해 본다.

(6)마지막 <VI.결론>에서는 본 논문의 연구 결과가 혼란스러운 상태에 

있는 특허권 소진 이론 정립의 단초가 되고,실무적으로 문제되고 있는 수

많은 관련 사건들의 타당한 해결에 미력이나마 도움이 되길 바라며,특허

권 소진론의 중요성에 비추어 특허법제의 발전에 조력할 수 있기를 희망한

다는 점을 밝히며 논의를 마무리 하고자 한다.
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II.특허권 소진의 근거 및 요건․효과와 한계

1.특허권 소진의 근거

가.문제의 소재

특허권 소진 이론의 한계 선상에서 논의되고 있는 쟁점들과 관련해서 

소진 인부나 범위 등에 대해 많은 견해 대립이 있으나,한국14),미국15),일

본16)에서 앞서 소개한 전통적인 특허권 소진이 불문의 법원칙으로 인정된

다는 결론에는 어느 정도 견해의 일치를 보이고 있다.17)

그러나 특허권 소진을 인정하는 근거에 대해서는 한국,미국,일본 등 

세계 각국의 판례와 학설을 통해 다양한 견해들이 제기되어 왔으며,최근

까지도 각국 법원들이 소진의 근거로 들고 있는 내용이 엇갈리고 있다.

이에 따라 이하에서는 특허권 소진의 근거에 대한 기존의 주요한 견해

들을 살펴본 후,타당한 특허권 소진론의 본질과 목적 및 근거에 대해 제

시해 보고자 한다.

14)대법원 2010.12.9.선고 2010후289판결,특허법원 2009.12.18.선고 2008허13299판

결,서울중앙지방법원 2008.1.31.선고 2006가합58313판결,서울중앙지방법원 2008.1.

31.선고 2006가합58313판결 등에서 특허권 소진을 인정하고 있다.

15)Bloomerv.McQuewan,55U.S.539(1852);Quanta,533U.S.617(2008)등에서 특허

권 소진론을 인정하고 있다.

16)最高裁 平成9年7月1日 平7(オ)1988판결(BBS사건 3심),最高裁 平成19年11月8日 平18

(受)826판결(잉크테크 사건 3심)등에서 특허권 소진론을 인정하고 있다.

17)中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,360면(“결론적으로 그와 같은 실시행위가 적

법하다는 것은 전 세계 어디에서도 당연한 것으로 해석되어지고,남은 문제는 그 이론 구

성에 지나지 않는다.“);비록 정확성이 높지는 않으나 세계 각국의 지적재산권 소진론 인

부 현황 등에 대한 AIPPI의 간략한 서베이 결과는 다음 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.

<http://www.cptech.org/ip/fsd/>(2013.10.12.07:00방문).
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나.특허권 소진의 근거에 대한 종래 견해

세계 각국의 판례나 학설을 통해 특허권 소진의 근거에 대한 다양한 

견해들이 주장되어 왔으나18)현재는 ① 계약을 근거로 드는 견해(묵시적 

실시허락설)와 ② 소극적 측면에서 특허권자의 이중이득방지와 적극적 측

면에서 거래안전보장을 함께 근거로 드는 견해(소진설,용진설)의 두 가지 

입장 정도가 의미 있게 논의되고 있다.

(1)계약을 근거로 보는 견해(묵시적 실시 허락설)

특허권자가 제품 구매자가 제품을 사용하거나 처분할 것을 예상하고 

자신의 의사에 따라 특허 제품을 거래에 제공한 것이라면 그 거래제공과 

동시에 구매자에게 해당 제품의 사용이나 처분에 대한 묵시적 실시허락을 

한 것이 추정되거나 혹은 의제되고,그와 같은 묵시적 실시허락이 특허권 

소진의 근거라고 보는 입장이다.결국 이 견해는 특허권자의 의사에 의한 

계약을 특허권 소진의 근거로 보는 입장이라고 할 수 있다.19)

이 견해는 계약을 소진의 근거로 이해하므로 논리 필연적으로 특허

권자가 특허 제품을 거래에 제공할 때 해당 제품의 직접 구매자나 후행 취

득자들의 제품의 사용·처분 권한을 제한하고자 하는 의사를 명시한 경우에

는 계약(묵시적 실시허락)이 성립될 수 없어 특허권이 소진되지 않고,특허

권이 양도되거나 특허 제품이 전전 유통되는 등으로 계약 당사자 이외의 

18)종래에 논의되었단 특허권 소진에 관한 다양한 견해에 대해서는 윤선희,前揭論文,

146-165면 참조.

19)본 견해의 소개에 대해서는 中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,360-361면;이헌

희,"권리소진에 관한 연구 – 특허권을 중심으로“,한양대학교 박사학위논문 (2010.8.),

35-37면;우성엽,"최초판매원칙/소진원칙에 관한 소고“,Law & Technology제7권 제4호,

서울대학교 기술과 법 센터 (2011.5.),33면 등 참조.한편,묵시적 실시허락은 특허 제품

의 병행수입에 관한 BBS사건(最高裁 1997年7月1日 平7(ネ)12109)에서 일본 최고재판소가 

특허권의 국제소진을 부정하되 병행수입을 허용하는 근거로 택한 바 있다.
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자들 사이에서 소진이 문제될 경우에는 소진의 근거가 될 수 없다는 등의 

문제점이 지적되며 지지를 얻지 못하고 있다.20)

(2)특허권자의 이중이득방지와 거래안전보장을 함께 근거로 드는 

견해(소진설,용진설,목적달성설)

이 견해는 일본21)과 독일22)및 우리나라23)에서의 통설로 특허제도의 

목적은 독점권 보장을 통해 발명에 대한 인센티브를 증대시키는 것이지만,

이는 무한히 강화되어야 하는 것이 아니고 공공의 이익과 균형을 위해 그 

한계가 있어야 한다는 전제하에,특허권과 소유권이 충돌하는 상황에서 산

업발전에 필수적인 상품 유통의 보장(거래안전 보장)을 위해 특허권의 효

력을 제한하는 소진이론이 인정되어야 한다는 견해이다(거래안전 보장).24)

한편,이 견해는 독점권 부여를 통해 최초로 1회 판매할 권리가 주어

졌다면 특허법의 목적25)인 기술발전 촉진과 산업발전에 이바지하기 위해 

필요한 정도로 발명에 대한 보호가 충분히 이루어졌기에 특허권자에게 그

를 넘은 이익을 이중으로 부여할 필요는 없다는 점도 함께 근거로 들고 있

다(목적달성,이중이득 방지).26)

20)中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,360-361면;우성엽,前揭論文,33면;이헌희,

前揭論文,35-37면;이봉문,前揭論文,95-97면 등 참조.

21)中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,361면 참고.

22)김길원,"특허칩해의 소송에서 비침해 항변에 관한 연구 :권리소진,묵시적 실시권 및 

권리실효 법리를 중심으로“,충남대학교 박사학위논문 (2007),135면 참고.

23)정상조·박준석,前揭書,154면;송영식 외 6인,「지적소유권법 상」 (2판),육법사 

(2013),524면;조영선,「특허법」 (제3판),박영사 (2011)505면 등 참고.

24)中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,361면 참고.

25)제1조(목적)이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉

진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.

26)일본에서는 BBS사건 상고심인 最高裁 平成9年7月1日 平7(オ)1988판결,Inktech사건 

상고심인 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826판결,미국에서는 UnitedStatesv.Univis

LensCo.,316U.S.241,251(1942)판결 등에서 이를 언급하고 있다.
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결국 이 견해는 특허권자에게 최초로 판매할 권리가 보장되었다면 

특허법의 목적 달성을 위해 필요한 정도의 발명의 보호는 이미 충분히 이

루어졌다고 보고 그를 넘는 초과 이익을 특허권자에게 부여할 필요는 없으

므로(목적달성,이중이득 방지),특허권과 소유권이 충돌하는 상황에서 거

래안전 보장이라는 공익과의 균형 유지를 위해(거래안전 보장)소진론이라

는 법원칙을 통해 특허권을 제한하고자 하는 입장이라고 할 수 있다.

이와 관련해서 일본 최고재판소는 소위 BBS사건에서 국내 소진의 

근거로 ‘특허권자가 특허 제품을 양도하면서 특허발명의 공개 대가를 포함

한 양도 대금을 취득하고 발명의 실시를 허락하면서 실시료를 취득해서 특

허발명의 공개 대가를 취득할 기회를 이미 보장받았고,양도된 특허 제품

으로부터 유통과정에서 이중으로 이득을 취하도록 인정받을 필요는 없기 

때문’이라는 이중이득 방지를 언급하면서,동시에 ‘특허 제품을 양도할 때

마다 특허권자로부터 허락을 받도록 한다면,시장에서 특허 제품의 자유 

유통이 방해받아 특허권자의 이익을 해치는 결과를 낳게 된다’라고 하여 

거래안전보장도 함께 근거가 됨을 밝히고 있다.27)

다.종래 견해에 대한 검토 

(1)종래 견해에 대한 검토  

이미 적절히 지적된 바와 같이 종래 견해들 중 특허권자가 특허 제

품을 거래에 제공함으로서 제품 구매자에게 해당 제품의 사용이나 처분에 

대한 묵시적 실시허락을 한 것으로 보고 이를 소진의 근거로 삼는 입장은 

특허권 양수인이나 특허 제품의 후행 취득자와 같이 애초 제품을 구매한 

계약 당사자 이외의 자에 대한 관계에서도 특허권 소진이 인정되어야 하는 

27)最高裁 平成9年7月1日 平7(ネ)12109.
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이유를 설명하기 어렵다는 치명적인 문제점이 있고,논리 필연으로 애초에 

특허권자가 특허 제품을 판매하면서 특허권 소진을 제한하거나 거절하겠다

는 의사를 명시적으로 밝힌 경우에는 그에 따라 소진을 부정할 수밖에 없

다는 점에서 부당하다.28)

한편 한국,미국,일본을 포함한 대부분의 국가에서 통설로 받아들여

지고 있는 거래안전 보호와 이중이득금지를 함께 근거로 드는 견해는 특허

권자가 특허 독점권의 보호 아래 특허 제품을 판매할 기회를 1회 보장받았

다면 특허법이 산업과 기술 발전 촉진이라는 목적 달성을 위해 필요하다고 

인정하고 있는 수준에 충분한 보호가 이루어졌다고 보고 특허권자에게 이

를 초과하는 이익까지 보장할 필요는 없다고 보아(목적달성,이중이득 방

지),거래안전 보장이라는 공익과의 균형 유지를 위해(거래안전 보장)특허

권과 소유권의 충돌 상황에서 소진론이라는 법원칙을 통해 특허권을 제한

하고자 하는 입장이라고 할 수 있다.

기본적으로 거래안전 보호와 이중이득금지를 소진 인정의 근거로 내

세우는 위 견해는 참작할만한 부분이 있다.그러나 위 견해는 거래안전 보

호와 이중이득금지를 모두 동일한 평면에서 소진의 근거로 보아야 한다는 

것인지,이들 사이의 관계는 무엇인지 등에 대한 구체적인 논의를 하고 있

지는 않다.이에 따라 위 견해를 기초로 소진의 본질,목적,근거 등에 대

해 좀 더 세밀하게 검토해 보면 다음과 같다.

(2)특허권 소진의 본질과 목적

특허권 소진 이론의 적정한 근거에 대해 살펴보기 위해서는 일단 특

허권 소진 이론이라는 법원칙의 채택이 필요하게 된 문제 상황에 대한 검

토를 통해 소진론의 본질이 무엇인지에 관한 이해가 선행되어야 한다.

28)中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,360-361면;우성엽,前揭論文,33면;이헌희,

前揭論文,35-37면;이봉문,前揭論文,95-97면 등 참조.
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일단 전통적인 특허권 소진론은 ‘특허권자의 의사에 기하여 특허 발

명이 구현된 제품이 판매’됨으로서 나타나는 소유권과 특허권의 충돌 상황

을 전제로 한다.

이와 같은 경위를 통해 생겨난 소유권과 특허권의 충돌 상황에서 한

국,미국,일본의 특허법 규정을 기계적으로 적용하게 되면 제품 구매자나 

후행 취득자가 업으로 취득 제품을 이용하거나 처분 하는 행위에 대해 특

허권자는 추급해서 특허권에 기한 독점권을 행사할 수 있게 된다.이런 충

돌을 해결하기 위해서는 특허법 규정을 그대로 적용해서 특허권이 소유권

에 우선하도록 하는 방안과 그 반대로 특허법 규정에도 불구하고 특허권이 

소유권에 양보하도록 하는 방안을 고려할 수 있다.

결국 특허권 소진론의 본질이란 이와 같은 소유권과 특허권의 충돌 

상황에서 고려할 수 있는 해결 방안들 중에 특허법의 명문 규정에도 불구

하고 특허권이 소유권에 양보하기로 하는 정책적 결단을 내용으로 하는 특

허법상의 법원칙이라고 할 수 있다.29)주의할 것은 이런 충돌 상황에서 특

허권이 소유권에 양보해야 한다는 것이 이론적으로 당연한 귀결이라고 보

기는 어려우며,‘특허권자가 의사에 따라 특허 발명 구현 제품을 적법하게 

판매’함으로써 발생되는 특허권과 소유권의 충돌 상황에서 특허권과 소유

권 중 어느 쪽을 더 보호할 것인가에 대해 특정 국가의 특허법체계하에서 

특정 시점에 내려진 정책적인 판단이라고 할 수 있다.30)

한편,이와 같이 특허권이 소유권에 양보하기로 하는 내용의 특허권 

소진론을 통해 달성하려는 직접적인 목적이 바로 특허 제품 양수인 또는 

후속 제품 취득자의 소유권 보장,즉 거래안전 보장이라고 할 수 있다.

(3)특허권 소진의 적정 근거

29)박준석(註9論文),175-176면.

30)中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,361면.
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특허 발명이 구현된 유형물에 추급해서 독점권을 행사할 수 있다는 

특허권의 속성상 특허권자가 아닌 특허 제품 소유자가 특허 제품을 이용하

거나 처분하고자 하는 여러 상황에서 소유권과 충돌할 수밖에 없으며,그 

때마다 특허법 체계는 다양한 법 해석론이나 규정을 통해 문제를 해결해오

고 있다.

이때 다른 충돌 상황과 구분해서 특허권자가 특허 제품을 국내에서 

적법하게 거래에 제공함으로써 발생된 소유권과 특허권의 충돌 상황에 대

해 특허권이 소유권에 양보하는 방식으로 해결한다는 정책적 결단이 형성

된 이유가 바로 특허권 소진 이론의 직접적인 근거라고 할 수 있다.구체

적으로는 특허권자의 의사에 기해 특허 제품이 국내에서 적법하게 판매(최

초 판매)되었다면,이미 특허법제가 제공하고 있는 발명 보호 즉,특허권자

에 대한 독점권 보장이 기술 및 산업 발전 촉진이라는 목적 달성을 위해 

필요한 적정 수준까지 제공되었다고 보고,소유권 행사를 더 희생시키면서

까지 특허권자에게 추가 인센티브를 보장할 필요는 없다는 점(이중이득보

장 방지)에 대한 정책적 합의가 소진 이론의 근거라고 보는 것이 타당하

다.31)

(4)소진의 한계 쟁점에 대한 처리 기준

결국 위와 같은 소진의 본질,목적,근거에 비추어 볼 때 소진의 한

계 선상에서 논의되고 있는 쟁점들에 대한 처리 기준은 실제로 문제되고 

있는 국가에서 해당 시점의 특허 제품 거래 및 이용 현황이나 기술 및 산

업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적으로 고려해서 어떤 선을 기준으로 소

유권을 특허권에 우선해서 보호하고자 하는지에 대한 정책적 판단이고,이

론적으로 당연한 귀결은 아니라고 할 것이다(소진론의 본질 및 목적 측면

).32)그리고 이를 소진론의 근거 측면에서 바라보면 어떤 선을 기준으로 

31)박준석(註9論文),176-177면.
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특허법제도가 정책적으로 부여하려 했던 인센티브의 최소한이 특허권자에

게 보장 되었다고 보고 특허권으로 하여금 소유권에게 양보하도록 할 것인

지의 문제라고 할 것이다(소진론의 근거 측면).33)

32)中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,361면.

33)박준석(註9論文),175-177면.
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2.특허권 소진의 요건․효과와 그 한계

가.문제의 소재

소진이 인정된다는 점에 대해 이미 연혁적으로 합의가 이루어져 있는 

전통적인 특허권 소진 상황의 경우에는 특별히 문제될 것이 없으나,그와 

약간 다른 형태의 특허 제품 거래나 이용 상황에 대해 과연 어느 선까지 

특허권이 소유권에 양보하도록 해야 하는가라는 소위 소진론의 한계 문제

가 실무상 중요하게 부각될 수밖에 없다.

그런데 최근까지도 특허권 소진론의 한계 선상에 있는 여러 쟁점들과 

관련해서 (i)개별 쟁점이 소진론의 요건,효과 체계와 맞닿아 있는 접점에 

대해 숙고하지 않은 채,(ii)쟁점간의 연관성을 찾기 어렵게 파편화되어 개

별적으로 논의가 이루어지고 있다.

그리고 그 결과 (i)실질적으로는 소진론과 무관한 문제임에도 불구하

고 소진론의 한계 문제로 논의가 이루어지거나,(ii)각 쟁점이 소진론 체계

에서 차지하는 위치에 대한 종합적인 조망 없이 통일성 없게 논의가 이루

어지거나,(iii)각 쟁점별 논의 결과가 다시 소진론의 요건,효과 체계에 통

합적으로 반영되지 않아,종합적인 논의가 발전되지 못한 채 소진론이 여

전히 특허법체계의 안정성을 저해하는 요소로 머물러 있는 상황이다.

이에 따라 본 논문에서는 종래 일반적으로 논의하던 방법과 달리 (i)

각 쟁점이 소진론의 요건,효과 체계와 맞닿아 있는 접점이 어디인지를 먼

저 살펴보고,(ii)실질적으로 소진론 체계 내에서 다루어지는 것이 적절한 

문제인지(소진론과 무관한 문제는 아닌지)를 검토한 후,(iii)각 쟁점이 소

진론 체계에서 차지하는 위치를 종합적으로 조망하면서 통일성 있게 소진 

인부 기준에 대한 논의를 전개하고,(iv)추후 관련 문제 해결의 실질적 기

준이 될 수 있도록 각 쟁점의 논의 결과를 통합적으로 반영하여 이들을 모
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두 아우르는 종합적인 소진론의 요건,효과,한계를 제시해 보고자 한다.

이를 위하여 우선 본 장에서는 ① 전통적인 특허권 소진의 일반적인 

요건과 효과에 대해 설명한 후에,논의의 출발점으로 ② 종래 소진의 한계 

선상 문제로 논의되던 각 쟁점들이 소진론의 요건,효과 체계와 맞닿아 있

는 접점에 대해 검토해 보고자 한다.

나.특허권 소진의 요건과 효과

앞서 설명한 바와 같이 전통적인 소진론은 ‘특허권자의 의사에 따라 

특허 발명이 구현된 제품이 국내에서 무조건부로 적법하게 판매된 후에 특

허권자는 제품 양수인 또는 후행 취득자의 제품 사용과 처분에 대해 특허

권을 행사할 수 없다’는 법원칙을 말하며,이에 대해서는 전 세계적으로 어

느 정도 포괄적인 합의가 이루어져 있다.이를 요건과 효과로 간략히 분설

해 보면 다음과 같다.

(1)요건

전통적인 특허권 소진이 인정되기 위해서는 ① 특허 발명이 구현된 

제품이(객체)② 국내에서(장소)③ 특허권자의 의사에 따라 적법하게(주체)

④ 무조건부로 판매된 경우(거래 제공)라는 요건이 충족되어야 한다.

(가)객체 :특허 발명이 구현된 제품

전통적으로 특허권 소진은 특허권자의 의사에 따른 ‘특허 발명이 구

현된 제품’의 판매로 인하여 특허권과 소유권의 충돌이 발생된 상황에 적

용되는 법원칙으로,이때 특허 발명이 구현된 제품이란 원칙적으로 해당 

제품이 특허발명 청구항의 모든 구성요소를 완비한 경우나 일부 구성요소
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가 치환되어 있더라도 균등론에 의해 균등침해가 인정되는 경우로서,취득

자가 해당 제품을 업으로 사용하거나 양도하는 행위가 특허법상 특허발명

의 실시행위34)로 특허권 침해에 해당되는 경우에 한정된다.이는 그와 같

이 특허 청구항의 구성요소가 완비된 ‘특허 제품‘에 대한 판매 기회가 특

허권자에게 1회 보장되었다면 특허법제가 기술 및 산업 발전 촉진을 위해 

특허권자에게 부여하고자 했던 수준의 이익이 이미 제공되었다고 보아 소

유권의 행사를 희생시키면서까지 추가 인센티브를 보장할 필요까지는 없다

는 정책적 합의(이중이득 방지)가 형성되었기 때문이다.

(나)장소 :국내

전통적으로 특허권 소진은 특허권자의 의사에 따른 특허 제품의 판

매가 국내에서 이루어진 경우에 적용되던 법원칙이다.35)

(다)주체 :특허권자 또는 특허권자로부터 특허 제품의 판매를 승

인받은 자

34)제94조(특허권의 효력)특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.

(하략)

제2조(정의)이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.<개정 1995.12.29>

3."실시"라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가.물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건

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

위

나.방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위

다.물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생

산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 

행위.

35)한편,미국에서는 JazzPhotoCorp.v.InternationalTradeCom’n.,264F.3d 1094

(C.A.Fed2001),FujiPhotoFilm Co.v.JazzPhotoCorp.,394F.3d1368(Fed.Cir.2005),

Fujifilm Corp.vBenum,605F.3d.1366(Fed.Cir.2010)판결에서 병행수입과 국제적 소

진에 대한 논란이 있었다.
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전통적인 특허권 소진은 특허권자의 의사에 따라 특허 발명이 구현

된 제품의 판매가 이루어진 경우에 인정된다.구체적으로 특허권자가 직접 

판매하거나,특허권자로부터 특허 제품 판매에 대한 라이센스를 받은 자가 

그 권한 범위 내에서 판매한 경우에 적용된다.앞서와 같이 특허권자의 의

사에 따라 특허 제품 판매가 이루어졌다면 특허권법이 기술․산업 발전 촉

진을 위해 부여하고자 했던 수준의 인센티브는 이미 충분히 보장되었다고 

볼 수 있다는 정책적 합의에 근거한 것이라 할 수 있다.

(라)거래 제공 :무조건부 판매

전통적인 특허권 소진은 원칙적으로 특허권자의 의사에 따라 특허 

발명이 구현된 제품의 무조건부 판매가 이루어진 경우에 적용되던 법원칙

이다.소유권과의 충돌 상황을 고려할 때 특허권자의 의사에 기한 특허 제

품의 무조건부 판매가 이루어진 경우라면 특허권법이 기술․산업 발전 촉

진을 위해 부여하고자 했던 정도의 인센티브는 보장되었다고 볼 수 있다는 

정책적 판단에 근거한 것이라 할 수 있다.

여기서 ‘판매’란 일정한 대가의 반대급부로 소유권 이전이 이루어지

는 경우를 의미하며,이때 일정한 대가 관계는 실질적인 개념으로 형식적

인 유상계약을 요하는 것이 아니다.따라서 이에는 무상계약인 증여도 포

함되며,경매처럼 강제적인 처분도 포함된다고 해석된다.다만,특허권 소

진이 애초에 특허권과 소유권의 충돌을 해결하기 위해 형성된 법원칙이라

는 점에서 이때 판매는 완전한 소유권 이전을 요하는 것이어서,라이센스,

대여,소유권유보부 매매와 같은 경우는 제외된다.그러나 외형상 그와 같

은 계약이 체결되어 있더라도 그 실질적으로는 완전한 소유권을 이전하여 

처분한 것으로 평가될 수 있는 경우에는 판매된 경우와 같이 소진이 인정

된다고 보는 것이 일반적이다.36)
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(2)효과

이상과 같은 특허권 소진 요건이 충족되는 경우 그 효과로 특허권자

는 특허 제품 구매자나 후행 취득자의 해당 제품 사용과 처분에 대해 특허

권을 행사할 수 없게 된다.

(가)소진 대상 객체 :당해 특허 제품 

이때 특허권 소진의 효과는 특허권자의 의사에 의해 판매된 ‘당해 

특허 제품’의 사용과 처분에 한하는데,이와 관련해서 파종으로 수확한 2세

대 종자를 재파종 하지 않는 조건으로 취득한 특허 제품인 유전자 변형 종

자(GMS)의 2세대 종자에 대한 재파종의 허용여부와 특허 제품의 수리나 

재활용 등 가공의 허용 범위가 문제되고 있다.

한편,특허권의 효력이 ‘업으로서’특허발명을 실시할 권리에만 미친

다37)는 점에 착안해서 제품 취득자나 후행 취득자의 특허 제품 이용 형태

를 ‘업으로서’실시(이용)하는 경우와 그렇지 않은 경우로 구분하고,전자는 

특허권이 상대적으로만 소진되는 상황으로 계약에 의해 특허권 소진을 제

한할 수 있는 반면에,후자는 특허권이 절대적으로 소진되는 상황으로 계

약에 의해 소진을 제한할 수 없다고 구분하여 설명하는 견해가 있다.38)그

러나 후자는 제품 취득자가 특허권자의 특허권을 침해하는 실시행위 자체

를 하지 않고 있는 경우여서 특허권 침해 상황을 전제로 한 항변 사유인 

특허권 소진이 애초부터 논의될 상황 자체가 아니라는 점에서 그와 같은 

36)설민수,“특허권 소진 법리의 역사적 전개와 한국에서의 적용”,사법논집 제55집,법원

도서관 (2012.12.),39-40면.

37)제94조(특허권의 효력)특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.

(하략).

38)이헌희,前揭論文,49-56면.
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구분이 적절한지는 의문이다.

(나)소진 대상 권리 :당해 특허 제품 양수인 또는 후행 취득자의 

이용 및 처분 행위에 대한 특허권 행사 불가

특허권 소진의 효과로 특허권자는 제품 양수인이나 후행 취득자를 

상대로 그들의 해당 제품 사용과 처분에 대해 특허권을 행사할 수 없게 된

다.즉,특허권자는 양수인이나 후행 취득자의 당해 특허 제품에 대한 특허

법 제2조 제3호의 실시행위에 관하여 특허권에 의한 독점권을 행사할 수 

없다.

그러나 이때 특허 제품의 수리나 재활용 등 가공의 허용 범위 문제

와 관련해서 소진되어 특허권자가 행사할 수 없게 되는 특허권의 범위에서 

특허법 제2조 제3호의 ‘가’목 중에 ‘생산’은 제외되어야 한다고 설명하는 

견해가 있다.그 타당성에 대해서는 후술하기로 한다.

다.소진 한계상의 쟁점들과 소진 요건․효과 체계의 대응

앞서 밝힌 논의 전개를 위한 첫 시작으로 본 항에서는 전통적인 특허

권 소진 상황과 다른 형태로 특허 제품이 거래되거나 이용되는 사례들 중

에서 소진 인부가 논란이 되고 있는 한계 선상의 문제들로 1.특허권 소진

과 계약의 충돌 문제,2.특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허

권 소진 문제,3.병행수입과 특허권 소진 문제,4.특허 제품 가공과 특허

권 소진 문제,5.GMS특허와 특허권 소진 문제,6‘생산’권 소진 문제의 6

가지 쟁점들이 각각 소진론의 요건,효과 체계와 맞닿아 있는 접점이 어디

인지에 대해 검토해 본다.
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(1)요건

전통적인 특허권 소진의 요건과 관련된 한계 선상의 쟁점들로는 1.

특허권 소진과 계약의 충돌 문제(‘주체’및 ‘거래제공’요건과 관련),2.특

허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허권 소진 문제(’객체‘요건과 

관련),3.병행수입과 특허권 소진 문제(’장소‘요건과 관련)를 들 수 있다.

(가)주체 및 거래 제공 관련 :특허권 소진과 계약의 충돌 문제

전통적인 특허권 소진은 특허권자가 직접 판매한 경우 또는 특허권

자로부터 특허 제품의 판매에 대한 라이센스를 받은 자에 의해 적법하게

(주체 요건)무조건부 판매가 이루어진 경우에(거래제공 요건)적용되던 법

원칙이다.

아래와 같은 유형의 특허권 소진와 계약의 충돌 쟁점이 전통적인 

특허권 소진의 주체 및 거래제공 요건과 관련하여 문제되고 있다.

(i)특허권자가 라이센시에게 특허 제품의 판매권한을 제한하여 라

이센스를 부여하였는데 라이센시가 그 범위를 초과하여 특허 제품을 판매

한 경우(라이센시의 판매권 제한 초과 경우)에도 소진이 인정될 수 있는지

가 특허권 소진의 ‘주체’요건과 관련하여 논의가 되고 있으며,39)(ii)특허

권자가 직접 특허 제품을 판매하면서 구매자에게 사용 조건이나 재판매제

한 조건을 부가하였는데 구매자가 이를 초과하여 실시한 경우(특허권자의 

판매 후 구매자의 사용권 제한 초과 경우)40)나 특허권자가 라이센시에게 

특허 제품을 제조․판매하는 권한은 부여하면서 판매시 구매자에 대한 사

용 조건이나 재판매제한 조건을 부가할 것을 요구하고,그에 따라 라이센

39)미국에서는 GeneralTalkingPicturesCorp.v.WesternElec.Co.,305U.S.124(1938)

판결에서 주로 이를 다루었다.

40)미국에서는 Mallinckrodtv.Medipart,976F.2d700(Fed.Cir.1992)판결에서 주로 이

를 다루었다.
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시로부터 구매시에 부가된 조건을 초과하여 구매자가 실시한 경우(라이센

시의 판매 후 구매자의 사용권 제한 초과 경우)41)에도 소진이 인정될 수 

있는지가 특허권 소진의 ‘무조건부’판매라는 ‘거래제공’요건과 관련해서 

논의가 되고 있다.

이에 대해 본 논문의 III.1.‘특허권 소진과 계약의 충돌’부분에서 

상세히 검토하기로 한다.

(나)객체 관련 :특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허

권 소진 문제

전통적인 특허권 소진은 특허권자의 의사에 따라 ‘특허 발명이 구현

된 제품’(객체 요건)이 판매되어 특허권과 소유권의 충돌이 발생된 상황에 

적용되는 법원칙이다.

그런데 전통적으로 특허권 소진이 인정되던 위 경우에서 좀 더 나

아가 특허 청구항 구성요소의 일부만이 구현된 제품(특허의 일부 구현 제

품)이나,방법특허의 실시에 사용될 수 있는 제품(방법특허 관련 제품)에 

대한 판매가 이루어진 경우까지 특허가 소진될 수 있는지가 특허권 소진의 

‘객체’요건과 관련해서 논란이 되고 있다.42)

이에 대해서는 본 논문의 III.2.‘방법특허 및 특허의 일부 구현 제

품과 특허권 소진’부분에서 상세히 검토하기로 한다.

(다)장소  관련 :병행수입과 특허권 소진 문제

41)미국에서는 Quanta,533U.S.617(2008)이나 StaticControlComponents,Inc.v.

LexmarkInternational,Inc.,615F.Supp.2d575(E.D.Ky.,2009)에서 주로 본 쟁점이 다루

어졌다.

42)미국에서는 Univis,316U.S.241(1942),Bandag,Inc.v.Bolser’sTireStores,Inc.,

750F.2d903(Fed.Cir.1984),GlassEquipmentDev.,Inc.v.Besston,Inc.,174F.3d

1337(Fed.Cir.1999),Quanta,533U.S.617(2008)판결 등에서 논란이 되었다.
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전통적으로 특허권 소진은 원칙적으로 특허권자의 의사에 따라 특

허 발명이 구현된 제품의 판매가 국내에서(장소 요건)이루어진 경우에 적

용되던 법원칙이다.

그런데 특허권 소진이 특허 제품의 1회 판매에 대한 기회 보장으로 

특허법제가 기술․산업 발전 촉진을 위해 부여하고자 했던 수준의 인센티

브에 대한 적정한 보장에 이르렀다는 정책적 판단에 기인한다는 점에서 비

추어 볼 때,일단 특허독립의 원칙에 따라 각 국가별로 독립적인 요건과 

절차에 따라 특허가 등록되고 효력이 인정되는 상황에서 외국에 등록된 특

허가 구현된 제품을 외국에서 판매하였다는 것만으로 국내에서 등록된 특

허에 관해 국내 특허법이 보장하고자 했던 이익까지 충분히 회수할 기회가 

보장되었다고 보아 소진론을 확장해서 적용할 수 있는지에 대해 논란이 있

다.이러한 맥락에서 특허권 소진의 ‘장소’요건과 관련해서 국내에서 판매

된 경우에서 나아가 해외에서 특허 제품의 판매가 이루어진 경우까지 특허

가 소진될 수 있는지에 대해 병행수입과 관련해서 논란이 되고 있다.43)

이에 대해서는 본 논문의 III.3.‘병행수입과 특허권 소진’부분에서 

상세히 검토하기로 한다.

(2)효과

전통적인 특허권 소진의 효과와 관련된 한계 선상의 쟁점들로는 1.

특허 제품 가공과 특허권 소진 문제(소진 대상 ’객체‘와 관련),2.GMS특

허와 특허권 소진 문제(소진 대상 ’객체‘와 관련),3.‘생산’권 소진 문제(소

진 대상 ’권리’와 관련)를 들 수 있다.

43)미국에서는 JazzPhoto,264F.3d1094(C.A.Fed.2001),FujiPhotoFilm,394F.3d

1368(Fed.Cir.2005),Fujifilm,605F.3d.1366(Fed.Cir.2010)판결 등에서 논란이 되었

다.
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(가)소진 대상 ‘객체’관련 :특허 제품 가공 및 GMS특허와 특허

권 소진 문제

특허권 소진 요건이 충족되는 경우 그 효과로 특허권자는 특허 제

품 취득자나 후행 취득자를 상대로 그들의 당해 특허 제품 사용과 처분에 

대해 특허권을 행사할 수 없게 된다.이때 전통적 특허권 소진이론에 따르

면 특허권 소진의 효과는 특허권자의 의사에 따라 판매된 ‘당해 특허 제

품’의 사용과 처분에 한하여 미친다.

소진 효과가 미치는 소진 대상 ‘객체’인 판매된 ‘당해 특허 제품’과 

관련해서 GMS특허가 구현된 종자 제품을 판매하면서 해당 GMS의 파종

을 통해 수확한 2세대 종자를 이용한 재파종 금지의 계약을 체결하였음에

도 불구하고 GMS매수인의 재파종이 허용되는가라는 문제나,특허 제품  

가공의 허용 범위에 대한 문제가 논란이 되고 있다.

이에 대해서는 본 논문의 IV.1.‘특허 제품 가공과 특허권 소진’및 

2.‘유전자 변형 종자(GMS)특허와 특허권 소진’부분에서 상세히 검토하

기로 한다.

(나)소진 대상 ‘권리’관련 :‘생산’권 소진 문제 

이미 언급한대로 특허권 소진의 효과로 특허권자는 특허 제품 취득

자나 후행 취득자를 상대로 그들의 해당 제품 사용과 처분에 대해 특허권

을 행사할 수 없게 되는데,이때 특허 제품의 수리나 재활용 등 가공의 허

용 범위 문제와 관련해서 소진되어 특허권자가 독점권을 행사할 수 없게 

되는 실시범위 중에서 특허법 제2조 제3호의 ‘가’목 중에 ‘생산’은 제외되

어야 한다고 설명하는 견해가 있다.

이에 대한 당부에 관해서도 마찬가지로 이후 본 논문의 V.3.나.‘소
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진 대상 권리’부분에서 검토하기로 한다.

나아가 앞선 특허권 소진과 계약의 충돌 쟁점과 관련해서 만약 계

약상 제한 위반에도 불구하고 특허권 소진이 인정되는 경우라면 특허권자

가 라이센시나 특허 제품 양수인 또는 후행 취득자를 상대로 채무불이행 

책임을 구할 수 있을지가 문제되며 이 역시 이후 III.1.다.(4)(나)‘계약상 제

한 위반시 특허권 소진 및 특허침해 책임과 계약상 책임의 관계’부분에서 

함께 검토하기로 한다.



- 30 -

III.특허권 소진의 요건 관련 쟁점의 검토

1.특허권 소진과 계약의 충돌 

가.문제점

앞서 설명한 대로 특허권자가 직접 또는 특허권자로부터 특허 제품의 

판매에 대한 라이센스를 받은 자가 적법하게(주체 요건)특허 발명이 구현

된 제품을(객체 요건)무조건부로 양도한 경우에(거래제공 요건)제품 구매

자 또는 후행 취득자의 당해 제품 사용과 처분에 대해 특허권자가 특허권

을 행사할 수 없다는 전통적인 특허권 소진 개념에 대해서는 연혁적으로 

포괄적인 합의가 이루어져 있다.

한편,다음과 같은 다양한 계약상 제한 하에서 특허 제품 거래와 이용

이 이루어진 경우에도 여전히 특허권이 소진될 수 있는지가 전통적인 소진

론의 ‘주체’요건 및 ‘거래 제공’요건의 한계 선상에서 특허권 소진과 계

약의 충돌 문제로 논의되고 있다.

구체적으로 본 쟁점에서 문제되고 있는 사안의 유형을 살펴보면 (i)특

허권자가 라이센시에게 특허 제품의 판매권한을 제한하여 라이센스를 부여

하였는데 라이센시가 그 범위를 초과하여 특허 제품을 판매한 경우(라이센

시의 판매권 제한 초과 경우)에도 소진이 인정될 수 있는지가 특허권 소진

의 ‘주체’요건과 관련하여 논의 되고 있으며,44)(ii)특허권자가 직접 특허 

제품을 판매하면서 구매자에게 사용 조건이나 재판매제한 조건을 부가하였

는데 구매자가 이를 초과하여 실시한 경우(특허권자의 판매 후 구매자의 

44)미국에서는 대표적으로 GeneralTalkingPictures,305U.S.124(1938)판결에서 이를 

다루었다.
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사용권 제한 초과 경우)45)나 특허권자가 라이센시에게 특허 제품을 제조․

판매할 권한을 부여하면서 판매시 구매자에 대한 사용 조건이나 재판매제

한 조건을 부가할 것을 요구하고,그에 따라 라이센시가 판매시에 구매자

에게 조건을 부가하였는데,구매자가 그 조건을 초과하여 실시한 경우(라

이센시의 판매 후 구매자의 사용권 제한 초과 경우)46)에도 소진이 인정될 

수 있는지는 특허권 소진의 ‘무조건부’판매라는 ‘거래제공’요건과 관련해

서 논의 되고 있다.

만약 계약에 의한 소진 제한이 일반적으로 허용된다면 기타 소진 인부

가 문제되고 있는 사항을 담은 계약의 체결을 통해 소진을 제한할 수 있게 

되므로 특허권 소진과 계약의 충돌 문제는 소진의 한계 선상에서 문제되는 

쟁점들 중에서도 가장 기본적이고 중요한 쟁점이라고 할 수 있다.

반면 이와 같은 중요성에도 불구하고 미국,일본,한국에서 각각 이를 

처리하는 태도가 판이하게 다를 뿐만 아니라,이에 대해 가장 활발하게 논

의가 이루어지고 있는 미국을 포함한 각 국가 내에서도 입장의 통일을 이

루지 못한 채 혼란스럽게 논의가 전개되고 있는 상황이다.

소진 이론이 특허법 체계에서 차지하는 중요성에 비추어 본 쟁점에 대

한 검토는 이론상으로나 실무상으로 매우 중요한 문제라고 할 것이다.

이하에서는 특허권 소진과 계약의 충돌과 관련해서 (i)미국,일본,한

국에서의 판례와 학설 등 종래의 논의를 정리하고,(ii)종래 각국 입장의 

타당성 여부와 적절한 향후 한국에서의 처리 방향에 대해 검토해 보기로 

한다.

나.특허권 소진과 계약의 충돌에 대한 종래 미국,일본,한국의 

45)미국에서는 대표적으로 Mallinckrodt,976F.2d700(Fed.Cir.1992)판결에서 이를 다

루었다.

46)미국에서는 대표적으로 Quanta,533U.S.617(2008)이나 StaticControlComponents,

615F.Supp.2d575(E.D.Ky.,2009)판결에서 이를 다루었다.
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입장

(1)종래 미국 판례의 입장

(가)연방순회항소법원의 Mallinkrodt사건 판결 전까지 미국 판례

의 태도 

미국에서 특허권 소진 이론은 법령에 명시된 적이 없으나,다음과 

같이 19세기 중반 연방대법원 판결을 시작으로 수많은 판례를 통해 법원칙

으로 형성되게 되었다.47)

그 시초로 다음과 같은 Bloomerv.McQuewan사건48)에서 연방대

법원은 처음으로 소진의 기초 논리를 언급하였다.

원고(Bloomer)는 목재 재단기계(planningmachine)에 대한 우드워즈

(Woodworth)사의 특허를 양수한 자였는데,원 특허는 애초에 1842년에 만

료 되었으나 1845년 2월 26일자 법령으로 1849년 12월 27일부터 7년의 특

허 기간이 추가로 연장되게 되었다.49)한편,피고(McQuewan)은 원 특허기

간 중인 1833년에 원 특허기간(14년)동안 피츠버그와 앨러게니 카운티에

서 생산 및 사용할 수 있는 권리를 구매한 후(“thedefendantspurchased

therightto constructand useacertain numberofthesemachines

withinthelimitsofthecityofPittsburgandAlleghanycounty”)이에 근

47)JaredTong,"YouPayForWhatYouGet:TheArgumentForAllowingPartiesTo

ContractAroundPatentExhaustion“,46Hous.L.Rev.1711(2010),pp.1714-1715.

48)McQuewan,55U.S.539(1852).

49)McQuewan,55U.S.at547(“Theterm forwhichWoodworth'spatentwasoriginally

granted,expiredin1842,butitwasextendedsevenyearsbytheboardestablishedby

the18th section oftheactof1836.And afterwards,by theactofCongressof

February26,1845,thispatentwasextendedforsevenyearsmore,commencingonthe

27th of December, 1849, at which time the previous extension would have

terminated.”).
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거해서 그 직후에 문제된 2대의 기계를 제조해서 사용하고 있었다.그러던 

중에 원 특허기간(14년)이 만료되자,원고(Bloomer)는 피고(McQuewan)를 

상대로 원 특허기간(14년)만료 이후의 사용에 대해 특허권 침해를 주장하

며 사용금지를 구하는 소를 제기하였다.50)이에 대해 순회 법원(Circuit

Court)은 피고(McQuewan)의 권한이 계속된다고 판단하며 원고(Bloomer)

의 청구를 기각하였고,51)원고(Bloomer)가 연방대법원에 상고하였다.

이 사건에서 1852년 판결을 통해 연방대법원은 법령으로 연장된 특

허 보호기간 동안에도 여전히 라이센시가 기계의 사용권을 보유한다고 결

정하면서,‘기계를 제작․판매할 권리의 허락과 사용할 권리의 허락을 구

분’하고(“thedistinctionistheretakenbetweenthegrantoftherightto

makeandvendthemachine,andthegrantoftherighttouseit”),52)

‘기계가 구매자에게 양도된 이후에는 특허 독점권의 범위를 벗어난

다’(“whenthemachinepassestothehandofthepurchaser,itisno

longerwithinthelimitsofthemonopoly”)고 명시하여53)최초로 소진의 

기초 논리를 언급하였다.54)

50)McQuewan,55U.S.at539-541,547-548(“Intheyear1833,duringtheterm for

which the patentwas originally granted,the defendants purchased the rightto

constructanduseacertainnumberofthesemachineswithinthelimitsofthecityof

PittsburgandAlleghanycounty;andtherighttodosowasregularlytransferredto

them bydifferentassignments,derivingtheirtitlefrom theoriginalpatentee.Thetwo

machinesmentionedinthebillwereconstructedandusedbytherespondentssoon

afterthepurchasewasmade,andtheappelleescontinuedtousethem uptothetime

when thisbillwasfiled.And thequestion is,whethertheirrightto usethem

terminatedwiththefirstextension,orstillcontinuesundertheextensiongrantedby

theactof1845.”).

51)McQuewan,55U.S.at548(“TheCircuitCourtdecided thattherightofthe

appelleesstillcontinued,anduponthatgrounddismissedtheappellant'sbill.Andthe

caseisnow beforeusuponanappealfrom thatdecree.”).

52)McQuewan,55U.S.at549.

53)McQuewan,55U.S.at549.

54)Jared Tong,前揭論文,pp.1714-1715;Leonard J.Hope,"The Licensed-Foundry

DefenseInPatentInfringementCases:TimeToTakeSomeOfTheSteam OutOf
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이어 1873년 Adamsv.Burke사건55)을 통해 연방대법원은 ‘사물 

본질상 특허권자나 권한 있는 자가 사용에 유일한 가치가 있는 물건을 판

매하면,그는 사용에 대한 대가를 받은 것이므로 사용을 제한할 권리를 잃

게 되고,제품은 독점의 한계를 벗어난다.즉,특허권자나 특허 양수인이 

판매를 통해 물건발명의 사용에 대한 사용료나 대가를 지급받았다면,구매

자는 특허권자의 독점권에 의한 제한 없이 사용할 수 있다’{”...in the

essentialnatureofthings,whenthepatentee,orthepersonhavinghis

rights,sellsamachineorinstrumentwhosesolevalueisinitsuse,he

receivestheconsiderationforitsuseandhepartswiththerightto

restrictthatuse.The article,in the language ofthe court,passes

withoutthelimitofthemonopoly(Bloomerv.McQuewan,14Howard,

549;Mitchellv.Hawley,16Wallace,544).Thatistosay,thepatentee

orhisassigneehavingintheactofsalereceived alltheroyaltyor

consideration which heclaimsfortheuseofhisinvention in that

particularmachineorinstrument,itisopentotheuseofthepurchaser

without further restriction on account of the monopoly of the

patentees.”}.56)고 판시하여 초기의 특허권 소진 이론을 명확히 한 이래 수

많은 판례들을 통해 형성되어 왔다.57)

이처럼 연방대법원 판결에 의해 특허권 소진 이론이 인정된 이래,

PatentExhaustion?",11Ga.St.U.L.Rev.621(1995),p.624(“TheSupremeCourtfirst

recognizedthedoctrineofpatentexhaustioninBloomerv.McQuewan.”).

55)Adamsv.Burke,84U.S.453(1873).

56)Adams,453U.S.at456.

57)JaredTong,前揭論文,pp.1714-1715(“InAdamsv.Burke,theCourtarticulatedthe

doctrineinitsinitialform”);VincentChiappetta,前揭論文,p.1092(“Thedoctrine’s

foundationalprinciplesaresetoutinthemuch-citedAdamsv.Burke.”).
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1997년 연방순회항소법원의 Mallinkrodt사건 판결 이전까지 특허권자가 

다양한 계약상 제한과 함께 특허 제품을 거래에 제공하더라도 여전히 특허

권이 소진될 수 있는가라는 특허권 소진과 계약의 충돌 문제에 대해 미국 

법원은 미국 독점금지법제의 발달 및 부침과 시기적으로 맞물려서 일관성 

없는 태도를 보여 왔다.

즉,미국에서 특허권 소진과 계약의 충돌은 대부분 제조 회사들이 

재판매가격 제한,거래 지역․상대방 제한 등의 수직적 거래제한(Vertical

restraint)이나 끼워팔기 등의 내용을 담고 있는 계약을 통해 독점을 시도하

면서 그와 같은 계약 조건의 이행을 강제하는 수단으로 특허권을 이용한 

사안들에서 주로 문제되어 왔다.58)

이런 사안들에 대해 미국 법원은 일관성 없게 ① 형평법에 근거한 

특허권 남용(patentmisuse)으로 규율해서 처리한 경우도 있고,59)② 셔먼

법60)을 적용하여 계약상 제한의 효력을 부인한 경우도 있으며,61)③ 때론 

58)AmeliaSmithRinehart,“ContractingPatent:A ModernPatentExhaustinDoctrine”,

HarvardJournalofLaw andTechnologyVol.23No.2,(2010)p.499(“apatentowner

cannotsecureprotectionfrom competitionbyenteringprivateagreementtoregulate

pricesandsuppresscompetition”);설민수,前揭論文,13면.

59)MortonSaltCo.v.G.S.SuppigerCo.,314U.S.488,490,493(1942)(“Ittookthe

ground thatrespondentwasmakinguseofthepatenttorestrain thesaleofsalt

tabletsincompetitionwithitsownsaleofunpatentedtablets,byrequiringlicenseesto

usewiththepatentedmachinesonlytabletssoldbyrespondent.”,“Equitymayrightly

withholditsassistancefrom suchauseofthepatentbydecliningtoentertainasuit

forinfringement,and should do so atleastuntilitismadeto appearthatthe

improperpracticehasbeenabandonedandthattheconsequencesofthemisuseofthe

patenthavebeendissipated.”).

60)ShermanAntitrustAct,ch.647,26Stat.209(1890).

61)EthyleGasolineCorp.v.United States,309U.S.436,458(“certain conditional

licensingagreementviolatedtheShermanAct”);StandardSanitaryMfg.Co.v.United

States,226U.S.20,48(1912)(“Theagreementsclearly,therefore,transcendedwhatwas

necessarytoprotecttheuseofthepatentorthemonopolywhichthelaw conferred

uponit.Theypassedtothepurposeandaccomplishedarestraintoftradecondemned

by theSherman law.”);Univis,316U.S.at252-253(“Thepricefixing featuresof

appellees'licensingsystem,whicharenotwithin theprotection ofthepatentlaw,
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그와 같은 계약상 사용권 제한이 법에 의해서 인정되지 않으며 불합리한 

제한이라는 이유로(“Itwouldbetoengraftalimitationupontherightof

use notcontemplated by thestatutenorwithin the reason ofthe

contracttosaythatitcouldonlybeusedwithintheten-milescircle.

”)62)특허권 소진을 인정한 경우도 있고,63)④ 반대로 허용된 라이센스 범

위를 넘은 판매로 소진되지 않는다고 판단한 경우도 있다(“As the

restrictionwaslegalandtheamplifiersweremadeandsoldoutsidethe

scopeofthelicense,theeffectispreciselythesameasifnolicense

violatetheShermanActsaveonlyasthefairtradeagreementsmaybringthem within

the Miller-Tydings Act.Agreements for price maintenance ofarticles moving in

interstatecommerceare,withoutmore,unreasonablerestraintswithinthemeaningof

theShermanActbecausetheyeliminatecompetition,UnitedStatesv.TrentonPotteries,

273U.S.392,47S.Ct.377,71L.Ed.700,50A.L.R.989;United Statesv.Socony

Vacuum,310U.S.150,60S.Ct.811,84L.Ed.1129,andrestrictionsimposedbythe

sellerupon resalepricesofarticlesmovingin interstatecommercewere,untilthe

enactmentoftheMiller-TydingsAct,50Stat.693,15U.S.C.A.s1consistentlyheldto

beviolationsoftheShermanAct.EthylGasolineCo.v.UnitedStates,supra,309U.S.,

page457,60S.Ct.page625,84L.Ed.852,andcasescited.”,”Thecontractsentered

intobytheLensCompanywith thelicenseesoftheCorporation stipulateforthe

maintenance ofthe prices which are prescribed by the licensing system.”,”The

injunction ofthedistrictcourtwillthereforebecontinued,and extended soasto

suppressallthelicensecontractsandthemaintenanceofthelicensingsystem which

appellees have established, other than the Corporation's license to the Lens

Company.”);Rinehart,前揭論文,pp.499-500.

62)Adams,84U.S.at456.

63)Adams,84U.S.at456-457(“Thatsofarastheuseofitwasconcerned,the

patenteehadreceivedhisconsideration,anditwasnolongerwithinthemonopolyof

thepatent.Itwouldbetoengraftalimitationupontherightofusenotcontemplated

bythestatutenorwithinthereasonofthecontracttosaythatitcouldonlybeused

within the ten-milescircle.Whatever,therefore,may be the rule when patentees

subdivideterritoriallytheirpatents,astotheexclusiverighttomakeandsellwithina

limited territory,wehold thatin theclassofmachinesorimplementswehave

described,whentheyareoncelawfullymadeandsold,thereisnorestrictionontheir

usetobeimplied forthebenefitofthepatenteeorhisassigneesorlicensees.”);

Rinehart,前揭論文,p.500.
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whatsoeverhadbeengrantedtoTransformerCompany.”).64)

특히 수직적 제한을 필두로 한 각종 거래상 제한 행위의 경쟁제한

적 효과에 대한 실증적 연구의 진척에 따라 독점규제법이 이들을 규율하는 

태도가 변경되어 왔던 것처럼 실질적으로 유사한 사안들에서 특허권 소진

의 인부에 대한 상반된 판단이 이루어지는 등 일관성 없는 혼란이 거듭되

었다.

이 시기에 특허권 소진과 계약의 충돌이 문제되었던 주요 판례들을 

살펴보면 다음과 같다.

① 판매 또는 제조․판매에 대한 라이센스를 부여하면서 판매가격 

유지 조건을 부가하였으나 그에 위반하여 제품이 판매된 사안들에 관한 

Strausv.VictorTalkingMachine사건65),UnitedStatesv.UnivisLens

64)GeneralTalkingPictures,305U.S.at127.

65)243U.S.490,494,496,501(1917).축음기(sound-reprodudingmachine)특허권자인 

원고가 판매상들에게 소비자에 대해 서브라이센스를 부여할 권한을 포함하여 축음기 판매

에 대한 라이센스를 부여하면서,원고가 생산한 사운드 레코드,사운드 박스와 바늘(sound

records,soundboxesandneedles)을 함께 사용하도록 하고 판매가격을 유지하는 조건을 

부가하였는데{“This‘LicenseNotice,’whichisattachedtoeachmachineandissetout

infullinthebill,declaresthatthemachinetowhichitisattachedismanufactured

underpatents,islicensedfortheterm ofthepatentunderwhichitislicensedhaving

thelongesttimetorun,andmaybe*495usedonlywithsoundrecords,soundboxes,

andneedlesmanufacturedbytheplaintiff;thatonlytherighttousethemachine‘for

demonstratingpurposes'isgrantedto‘distributors'(wholesaledealers),butthatthese

‘distributors'mayassignalikeright‘tothepublic’orto‘regularlylicensedVictor

dealers'(retailers)‘atthedealer'sregulardiscountroyalty;’thatthe‘dealers'may

conveythe‘licensetousethemachine’onlywhena‘royalty’ofnotlessthan$200

shallhavebeenpaid,anduponthe‘consideration’thatalloftheconditionsofthe

‘licanse’shallhavebeenobserved;thatthetitletothemachineshallremaininthe

plaintiff,which shallhave the rightto repossessitupon breach ofany ofthe

conditionsofthenotice,bypayingtotheusertheamountpaidbyhim,less5per

centforeachyearthatthemachinehasbeenused.”},피고인 판매상이 그 판매가격 이

하로 판매하자 원고가 특허침해를 주장한 사안에 대한 것이다{“Astothedefendants,the

billallegesthattheyconductalargemercantilebusinessinNew Yorkcity;thatwith
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Co.사건66)등에서는 모두 판매가격 유지 조건 위반에도 불구하고 특허권 

소진을 인정하였다.67)

fullknowledgeofthetermsofthecontract,asdescribed,betweentheplaintiffandits

distributors,and ofthe‘LicenseNotice’attached to each machine,thedefendants,

‘beingmembersofthegeneralunlicensedpublic,’andhavingnocontractrelationwith

the plaintifforwith any ofitslicensed distributorsorlicensed dealers,induced

‘covertlyandonvariouspretenses,’oneormoreofplaintiff'slicenseddistributorsor

dealerstoviolatehisortheircontractswiththeplaintiff,providingthatnomachines

shouldbedelivered toanyunlicensedmemberofthegeneralpublicuntil‘thefull

licenseprice’stated inthe‘LicenseNotice’affixed toeachmachinewaspaid,and

therebyobtainedpossessionofalargenumberofsuchmachinesatmuchlessthanthe

pricesstatedinthe‘LicenseNotice;’thatunderthetermsofthesaidlicenseagreement

andnotice,theyhavenotitletothesame,andthattheyhavesoldlargenumbers

thereoftothepublic,andareproposingandthreateningtodisposeoftheremainder

ofthosewhichtheyhaveacquiredto‘theunlicensedgeneralpublic,’atmuchless

thanthepricestatedinthenoticeaffixedtoeachmachine.”}.이에 대해 연방대법원은 

Adamsv.Burke,17Wall.453,456,21L.ed.700,703판결을 원용하며 특허권 소진을 

인정하였다{“Convinced,asweare,thatthepurposeandeffectofthis‘LicenseNotice’

ofplaintiff,consideredasapartofitsschemeformarketingitsproduct,isnotto

securetotheplaintiffanyuseofitsmachines,andasisconemplatedbythepatent

statutes,butthatitsrealandpoorly-concealedpurposeistorestrictthepriceofthem,

aftertheplaintiffhad been paid forthem and afterthey havepassed into the

possessionofdealersandofthepublic,weconcludethatitfallswithintheprinciples

ofAdamsv.Burke,17Wall.453,456,21L.ed.700,703;andofBauerv.O'Donnell,

229U.S.1,57L.ed.1041,50L.R.A.(N.S.)1185,33Sup.Ct.Rep.616,Ann.Cas.

1915A,150;thatitis,therefore,invalid,andthatthedistrictcourtproperlyheldthat

thebillmustfailforwantofequity.”}.

66)316U.S.241(1942).본 사건은 연방정부가 피고들(Univis)의 이러한 가격통제정책이 

셔먼 독점금지법(Sherman Anti-TrustAct)위반이라고 하여 뉴욕 남부 연방지방법원

(FederalDistrictCourtforSouthernDistrictofNew York)에 제소한 사안이지만,피고들

이 자신의 가격 통제 정책이 정당한 특허권 행사라고 주장하면서,피고들 특허권의 소진 

여부가 판단되었다.본 판례에 대한 자세한 내용은 III.2.나.(1)(가)부분을 참고하기 바란다.

67)이와 유사하게 특허 의약품 판매에 대한 독점적 실시권을 받은 라이센시가 재판매가격

을 1달러 이상으로 유지할 것을 조건으로 라이센스가 부여된다는 내용이 약품 표지에 인

쇄한 상태로 소매상에게 판매하였는데,소매상이 그에 위반하여 제품을 재판매하자,독점

적 라이센시가 소매상을 상대로 특허권자를 대위하여 판매금지를 구한 Bauer& Ciev.

O’Donnell,229U.S.1(1913)사건에서도 특허권 소진을 인정하였다.
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② 반면,제조․판매에 대한 라이센스를 부여하면서 판매 상대방을 

개인용도로 사용하려는 자로 제한하였으나 라이센시가 상업용으로 사용 예

정인 극장을 상대로 제품을 판매한 GeneralTalking PicturesCorp.v.

WesternElec.Co.사건68)에서는 판매 라이센스 제한 위반을 이유로 특허

권 소진을 부정하면서 특허 침해를 인정하였다.

③ 특허권자가 스스로 또는 라이센시를 통해 특허 제품을 판매하면

서 구매자로 하여금 자신의 비특허 제품 또는 별개 특허 제품 등 특정 제

품과만 함께 사용할 것을 조건으로 부가하였으나 제품 구매자가 그에 위반

하여 제품을 사용한 사안들인 MotionPicturePatentsCo..v.Universal

Film Mfg.Co.사건69),CarbiceCorp.ofAmericav.AmericanPatents

68)305U.S.124(1938).본 판결에 대한 자세한 내용은 III.1.다.(1)부분을 참고하기 바란

다.

69)243 U.S.502,506,515-516 (1917).특허권자가 제조자에게 특허제품인 영사기

(exhibitingorprojectingmachine)제조․판매에 대한 라이센스를 부여하면서 구매자들에

게 판매할 때 자신이 별도로 특허 받은 영화필름(exhibiting or projecting motion

pictures)의 상영 목적으로만 영사기를 사용한다는 조건을 부과하도록 하였는데{“Evidence

which isundisputed showsthattheplaintiff,on June20,1912,in apaperstyled

‘LicenseAgreement,’grantedtothePrecisionMachineCompanyarightandlicenseto

manufactureandsellmachinesembodyingtheinventionsdescribedandclaimedinthe

patentinsuit,andinotherpatents,throughouttheUnitedStates,itsterritoriesand

possessions.Thisagreementcontainsacovenantonthepartofthegranteethatevery

machinesoldbyit,exceptthoseforexport,shallbesold‘undertherestrictionand

conditionthatsuchexhibitingorprojectingmachineshallbeusedsolelyforexhibiting

orprojectingmotionpicturescontainingtheinventionsofreissuedletterspatentNo.

12,192,leasedbyalicenseeofthelicensorwhileitownssaidpatentsanduponother

termstobefixed bythelicensorand complied with by theuserwhilethesaid

machineisinuseandwhilethelicensorownssaidpatents(whichothertermsshall

onlybethepaymentofaroyaltyorrentaltothelicensorwhileinuse).’”},영사기의 

구매자로부터 기기를 임대한 피고가 다른 영화필름 상영에 영사기를 사용하자 그를 상대

로 특허침해 책임을 추궁한 사안이다.이에 대해 연방대법원은 무조건부의 영사기 판매로 

특허권자의 판매권은 소진되고(”the right to vend is exhausted by a single,

unconditionalsale”)특허권자의 특허제품 사용을 허락할 권리는 판매를 허락할 권리 보

다 클 수 없으므로(“Thestatutory authority togranttheexclusiverightto ‘use’a

patentedmachineisnotgreater,indeed,itispreciselythesame,astheauthorityto
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DevelopmentCorp.사건70)등에서는 조건 위반에도 불구하고 특허권 소진

granttheexclusiverightto‘vend’”)특허권이 소진된다고 판시하였다{“Theexclusive

rightto‘vend’apatentedarticleisderivedfrom thesameclauseofthesectionofthe

statutewhich givestheexclusiverightto ‘use’such an article,and followingthe

decisionoftheButton-FastenerCase,itwaswidelycontendedasobviouslysound,that

therightexistedintheownerofapatenttofixapriceatwhichthepatentedarticle

mightbesoldandresoldunderpenaltyofpatentinfringement.Butthiscourt,when

thequestioncamebeforeitinBauerv.O'Donnell,supra,rejectingplausibleargument,

andadheringtothelanguageofthestatutefrom whichallpatentrightisderived,

refusedtogivesuchaconstructiontotheactofCongress,anddecidedthattheowner

ofapatentisnotauthorizedbyeithertheletterorthepurposeofthelaw tofix,by

notice,thepriceatwhichapatentedarticlemustbesoldafterthefirstsaleofit,

declaringthattherighttovendisexhaustedbyasingle,unconditionalsale,thearticle

soldbeingtherebycarriedoutsidethemonopolyofthepatentlaw andrenderedfree

ofevery restriction which thevendormay attemptto putupon it.Thestatutory

authority to granttheexclusiverightto ‘use’apatented machineisnotgreater,

indeed,itispreciselythesame,astheauthoritytogranttheexclusiverightto‘vend,’

and,lookingtothatauthority,forthereasonsstatedinthisopinion,weareconvinced

thattheexclusiverightgranted in every patentmustbelimited totheinvention

describedintheclaimsofthepatent,andthatitisnotcompetentfortheownerofa

patent,bynoticeattachedtoitsmachine,to,ineffect,extendthescopeofitspatent

monopolybyrestrictingtheuseofittomaterialsnecessaryinitsoperation,butwhich

arenopartofthepatentedinvention,ortosenditsmachinesforthintothechannels

oftradeofthecountrysubjecttoconditionsastouseorroyaltytobepaid,**421to

beimposedthereafteratthediscretionofsuchpatentowner.”}.

70)283 U.S.27,28-30,31,33 (1913).원고 The American Patents Development

Corporation은 특허제품인 냉동운송박스(refrigeratingtransportationpackage)의 특허권자

(ownerofUnitedStatesPatentNo.1,595,426)이고,원고 theDryIceCorporation은 그 

특허의 전용실시권자(exclusivelicensee)이다.원고 theDryIceCorporation은 드라이아이

스라고 칭하는 고체이산화탄소(solidcarbondioxidewhichitsellsunderthenameof

‘dry-Ice.’)의 제조자로,드라이아이스를 판매하면서 송장(invoice)에 자신의 드라이아이스는 

자신이 지정한 케비넷과만 사용할 수 있고,자신이 지정한 드라이아이스 케비넷도 자신의 

드라이아이스와만 사용할 수 있다는 취지의 다음 고지문을 포함하고 있었다.”The

merchandisehereindescribed isshipped uponthefollowingcondition:ThatDryIce

shallnotbeusedexceptinDryIcecabinetsorothercontainersorapparatusprovided

orapprovedbytheDryIceCorporationofAmerica;andtheDryIceCabinetsorother

containersorapparatusprovidedorapprovedbytheDryIceCorporationofAmerica

shallberefrigeratedorusedonlywithDryIce.TheseusesofDryIcearefullycovered
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을 인정한 반면에,Henryv.A.B.DickCompany사건71)등에서는 조건 

위반을 이유로 특허권 소진을 부정하여 특허 침해를 인정하는 판시를 한 

바 있다.

한편 이와 같이 특허권 소진과 계약의 충돌에 대한 법원의 태도가 

부침을 거듭하던 중에 1982년 연방순회항소법원(United StatesCourtof

AppealsfortheFederalCircuit,C.A.F.C.또는 Fed.Cir.)이 창설되게 되었

다.

(나)Mallinkrodt사건 이후 일련의 연방순회항소법원의 태도

연방순회항소법원(C.A.F.C.)은 1982.10.1.미국 연방법원개선법

(FederalCourtsImprovementActof1982)에 의해 가장 최근에 설립된 항

소법원으로 지역과 무관하게 미국 전체의 특허 분쟁 사건 항소심을 전속적

byourBasicMethod and ApparatusPatentNo.1,511,306.”한편,피고 theCarbice

Company 역시 고체이산화탄소의 제조자로 이 사건 특허제품인 냉동운송박스

(refrigeratingtransportationpackage)와 함께 사용되리라는 것을 알면서 자신이 제조한 

고체이산화탄소를 원고 theDryIceCorporation의 고객들에게 판매하였다.이에 원고들이 

피고 the Carbice Company를 상대로 이 사건 특허에 대한 기여침해(contributory

infringement)를 주장하며 소를 제기한 사안이다.본 사건에서 연방대법원은 원고들이 구

하는 바는 Motion Picture사건의 경우와 다를 바 없으며(“Thereliefheresoughtis

indistinguishablefrom thatdeniedintheMotionPictureCase.”),원고들의 비특허제품 

공급에 대한 통제는 특허권자의 독점권을 넘는 것이므로 인정될 수 없다고 판단하였다

(“TheDryIceCorporationhasnorighttobefreefrom competitioninthesaleof

solidcarbondioxide.Controloverthesupplyofsuchunpatentedmaterialisbeyond

thescopeofthepatentee'smonopoly;andthislimitation,inherentinthepatentgrant,

isnotdependentuponthepeculiarfunctionorcharacteroftheunpatentedmaterialor

onthewayinwhichitisused.ReliefisdeniedbecausetheDryIceCorporationis

attempting,withoutsanction oflaw,to employ the patentto secure a limited

monopolyofunpatentedmaterialusedinapplyingtheinvention.”).

71)224U.S.1(1912).그러나 同判決은 이후 앞서 소개한 MotionPicturePatents,243

U.S.at518 판결을 통해 폐기되었다(“Itisobviousthattheconclusionsarrivedatin

thisopinionaresuchthatthedecisioninHenryv.A.B.DickCo.supra,mustbe

regardedasoverruled.”).
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으로 관할하고 있다.72)이와 같이 미국 전역의 특허 분쟁 사건 항소심을 

전속적으로 관할하게 되면서,지나치게 특허권을 강화하거나 심리에 획일

적인 기준을 도입하려는 연방순회항소법원의 태도에 대한 문제점이 미국 

내외에서 지적되고 있으며,73)연방대법원이 최근 몇몇 사안을 통해 그와 

같은 연방순회항소법원의 입장에 제동을 거는 형국을 보이고 있다.74)

한편 이와 같이 부침을 거듭하던 특허권 소진과 계약의 충돌에 대

한 미국 법원의 입장도 1982년 연방순회항소법원의 창설을 계기로 

Mallinkrodt사건 판결75)을 포함한 일련의 판결을 통해서 전환점을 맞게 

되었고 최근까지 연방항소법원의 영향 하에 새로운 방향으로 나아가고 있

었다.그러던 중 별항에서 살펴볼 연방대법원의 Quanta사건 판결76)이 선

고되면서 다시금 논란이 촉발되게 되었다.이에 따라 특허권 소진에 관하

여 Mallinkrodt사건 판결을 포함한 연방순회항소법원의 일련의 판결들의 

입장이 여전히 유효한지에 대해 해석이 나뉘고 있는 상황이다.

따라서 이하에서는 일단 특허권 소진과 계약의 충돌에 대한 미국의 

입장을 이해하기 위해 필수적인 Mallinkrodt사건 판결을 중심으로 하여 

연방순회항소법원이 특허권 소진에 대하여 취했던 태도과 그에 따른 하급

심 법원의 입장에 대해 살펴본다.

72)연방순회항소법원의 관할에 대해서는 28USC§1295(JurisdictionoftheUnitedState

sCourtofAppealsfortheFederalCircuit)에 규정되어 있다.이에 따르면 연방순회항소

법원이 특허 사건만을 관할하는 것은 아니고 연방배상청구법원(CourtofClaims)항소심 

사건이나 정부기관 체결 계약 분쟁에 대한 행정위원회(BoardofContractAppeals)재정 

불복 사건 등 다양한 사건을 함께 관할하고 있다.<http://en.wikipedia.org/wiki/United_

States_Court_of_Appeals_for_the_Federal_Circuit>(2013.10.12.07:00방문);이규홍,“연

방순회항소법원의 현황에 대한 소고”,지식재산 21,특허청 (2006.11.),p.129-132.

73)CraigAllenNard& JohnF.Duffy,“RethinkingPatentLaw’sUniformityPrinciple”,

NorthwesternUniversityLaw Review Vol.101No.4(2007)p.1619.

74)이러한 연방순회항소법원과 연방대법원의 최근 경향에 대해서는 박준석,“Quantav.

LG판결이 한국에서 가진 의미에 대한 소고”,서울대학교 법학 제49권 제3호,서울대학교 

출판부 (2008.9.),469-495면 참고.

75)Mallinckrodtv.Medipart,976F.2d700(Fed.Cir.1992).

76)Quanta,533U.S.617(2008).
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① Mallinkrodt사건

원고(Mallinkrodt)는 방사성 에어로졸 전달을 통한 폐 스캔이나 

AIDS환자에 대한 펜타미딘(pentamidine)투약 등 환자에 대한 약제 투입

을 관리하는데 사용되는 방사성 에어로졸 전달 장치(radioaerosoldelivery

kit)를 제조해서 “MALLINCKRODT”와 “ULTRAVENT”라는 상표로 병원

들을 상대로 판매해 왔다.해당 방사성 에어로졸 전달 장치(radioaerosol

deliverykit)에는 원고(Mallinkrodt)가 특허77)를 보유하고 있는 다중 분무

기(manifold/nebulizerassembly)이 포함되어 있었다.78)

원고(Mallinkrodt)는 자신의 특허 부품인 다중관(manifold)상부에 

“MALLINCKRODT”상표와 ‘1회용’(“SingleUseOnly”)이라는 문구를 각

인하고,분무기(nebulizer)하부에 원고(Mallinkrodt)의 특허번호를 표기하

였으며,원고(Mallinkrodt)가 특허를 보유하고 있지 않은 방사성 에어로졸 

전달 장치(radioaerosoldeliverykit)의 나머지 부분(“amouthpiece,anose

clip,afilter,andapieceofcorrugatedflexibletubing”)에는 어떤 상표도 

표기하지 않은 상태로 제품을 병원에 판매하였다.79)더불어 제품에는 ‘오염

77)본 사안과 관련하여 Mallinkrodt가 보유하고 있던 미국 특허는 다음 5개이다.U.S.

PatentNos.4,782,828;4,529,003;4,456,179;4,251,033;4,116,387.{Mallinckrodt,Inc.v.

Medipart,Inc.,1990WL19535,1(N.D.Ill.1990)FN 1}.

78)Mallinckrodt,1990WLat1(“MallinckrodtownsatotaloffiveU.S.patentsrelating

totheUltraVent,andatleastoneclaim ofeachofthefivecoversaportionofthe

nebulizerand/ormanifold”).

79)Mallinckrodt,1990 WL at1 (“The top ofthe manifold ismarked with the

MALLINCKRODT trademarkand alsowithalegend thatreads“SingleUseOnly.”

Bothofthesemarkingsareinscribed onthemanifold beforethetimeofsale.The

bottom ofthenebulizerismarkedwiththenumberofoneofMallinckrodt'spatents.

TheotherpartsoftheUltraVent—amouthpiece,anoseclip,afilter,andapieceof

corrugated flexible tubing—are nonpatented itemsand are notmarked with any

trademark.“).
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된 제품은 생물 유해물 처리 절차에 따라 버려져야 한다’는 지시문이 포함

되어 있었으며,80)원고(Mallinkrodt)는 구매한 병원들에게 ‘본 제품의 판매

는 1회의 사용에 한하여 라이센스되는 것이다. 제품의 재사용은 

Mallinckrodt의 특허를 침해하는 것이며,라이센스 조건 위반으로 간주된

다’{“TheUltraVentapparatusisprotectedbyU.S.patents,andthesale

ofthisproducttoyougivesyoualicenseunderthepatentsforsingle

useonly,and subsequentuseconstitutesinfringementofthepatents.

Mallinckrodt,Inc.regards any re-use ofthis product (even after

“reconditioning”)aspotentiallyhazardousandaviolationofthelicense

termsgrantedtoyouuponitssale.“}는 고지문을 발송해왔다.81)

한편 피고(Medipart)는 위 제품 구매자인 병원들로부터 사용한 제품

를 전달받아 방사선 소독을 전문으로 하는 RSI사(RadiationSterilizers,Inc)

를 통해 소독 처리하고,직접 검사와 부품 추가를 한 후에 다시 병원들에

게 공급하여 재사용할 수 있게 해주는 서비스를 제공(servicer)하였다.82)

80)Mallinkrodt,976F.2d.at702(“Thepackageinsertprovidedwitheachunitstates

“ForSinglePatientUseOnly”andinstructsthattheentirecontaminatedapparatusbe

disposedofinaccordancewithproceduresforthedisposalofbiohazardouswaste.The

hospitalisinstructed tosealtheused apparatusin theradiation-shielded container

priortoproperdisposal.”).

81)Mallinckrodt,1990WLat3.

82)Mallinckrodt,1990WLat1.피고의 구체적인 서비스 내용은 이하와 같다.{“In1986,

Medipart,owned and operated by Mr.and Mrs.Alexander,and incorporated and

headquarteredinIllinois,beganreconditioningMallinckrodtmanifoldsandnebulizers.

Medipartsolicits business directly from the purchasers ofthe UltraVent,mostly

hospitals.Itscustomers,afterusingtheUltraVent,sendtheusedUltraVentmanifold/

nebulizerassemblytoMedipartforareconditioningprocedurethatconsists,chiefly,of

irradiatingtheunits.Thehospitalsdonotgenerallyforwardthetubing,mouthpiece,

noseclip,orfilterthatmakeuptherestoftheUltraVentkit.

When itreceivesa batch ofused manifold/nebulizerassembliesfrom a hospital,

Medipartplacesthe assembliesin a bag ora box,keeping one hospital'sunits

segregatedfrom another's,andshipstheassembliestoRadiationSterilizers,Inc.(RSI)

inSchaumburg,Illinois.RSIisanationwidechain.
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이에 원고(Mallinkrodt)가 피고(Medipart)를 상대로 병원들의 특허권 

침해에 대한 유도침해(inducedinfringementbyhospitals)와 불법적인 재

생산(unlawfulreconstruction)으로 인한 직접침해(itselfinfringed)를 이유로 

소를 제기하였고,83)피고(Medipart)는 원고(Mallinkrodt)가 병원들에 대해 

위 특허 장치를 판매함으로서 특허권이 소진되었다는 항변을 하였다.

이에 대해 1심 법원은 Straus사건84)와 MotionPicturePatents사

건85)의 법리에 비추어 볼 때 이와 같이 특허 장치 표면에 ‘1회용(single

useonly)’이라고 기재하고,주의사항을 기재한 고지문에 의해 ‘판매 후 사

용권 제약’을 하더라도 특허 장치의 판매에 따라 이미 특허권은 소진되었

고,피고의 행위는 허용되는 수리 범위 내라고 판단하였다.86) 더불어 

Withoutopeningthebagsorboxes,RSIexposesthemanifold/nebulizerassembliesto

atleast2.5MegaRadsofgammaradiationandthenreturnstheunitstoMedipart,

withadocumentcertifyingthattheyhavebeenirradiated.Whenitgetstheunits

back,Medipartpressure testseach manifold/nebulizerassembly forairflow and

checks itvisually forcracks.Any unitbroken during transportis rejected and

discarded ratherthansentbacktothehospitals.Aftertesting,Mediparttakeseach

manifold/nebulizerassemblyandplacesitinaclearplasticbag,alongwithanew

mouthpiece,noseclip,filter,andtubingandalsoanadditionalremoteinjectionsystem.

Thesenew components,putinbyMedipart,arenotpatented and arenotmarked

withanytrademarkregisteredeitherbyMedipartorbyMallinckrodt.Medipartalso

putsaninstructionsheetineachplasticbagbearingtheheading“RADIOAEROSOL

SYSTEM FOR USE WITH MALLINCKRODT SHIELD RECONDITIONED BY

MEDIPART, INC.” An earlier version of these instructions bore the heading

“RECONDITIONED RADIOAEROSOLDELIVERYSYSTEM FORULTRAVENTSHIELD

FOR SINGLE PATIENT USE.”Finally,Medipartputseach hospital'sbagged units

togetherinabox,placesacertificateofirradiationfrom RSIineachbox,andships

theboxesbacktothehospitals.“}.

83)Mallinckrodt,1990WL19535(N.D.Ill.1990).

84)Straus,243U.S.490(1917).

85)MotionPicturePatents,243U.S.502(1917).

86)Mallinckrodt,1990WLat9(“WhatMedipartdoestotheUltraVentisinthenature

ofrepair,notreconstruction.”).
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GeneralTalkingPicture사건의 연방대법원 판결87)은 특허 제품 제조․판

매자에 대한 라이센스 범위를 제한한 사안인 반면에,본 사안은 제품을 구

해한 최종 소비자의 사용권 범위를 제한한 사안으로 구별된다고 판시하였

다.88)

반면 연방순회항소법원은 1심과 달리 다음과 같이 판단하였다.

GeneralTalkingPicture사건의 연방대법원 판결89)취지는 특허권 

소진은 명시적 제약이 없이 승인된 판매가 이루어진 경우에 한하고,판매

가 명시적 조건부로 이루어지거나,라이센스에 명시적 조건이 부여된 경우

에는 특허권이 소진될 수 없다는 것이다.90)따라서 본 사안과 같이 조건부 

87)GeneralTalkingPictures,305U.S.124(1938).

88)Mallinckrodt,1990WL at6{“GeneralTalking Picturesdoesnotstand forthe

broaderpropositionthatexpressrestrictionsarepersevalid,bindpurchasers,andcan

beenforcedbysuitsforinfringement.Thecaseisdistinguishablefrom thiscaseand

from anysituationwherethepurchaserbuysdirectlyfrom thepatentowner,rather

thanthroughamanufacturinglicensee—seeMuntersCorp.v.BurgessIndus.Inc.,450

F.Supp.1195.1200–1203(1977)(distinguishingGeneralTalkingPicturesonprecisely

thisbasis);U.S.v.G.E.,272 U.S.at489–90—and also from thesituation where

licenseesmanufactureandsell,thinkingthedevicestheyaresellingaredestinedforan

authorized use,butthepurchaserneverthelessusesthedevicein an unauthorized

manner.Thus,theholdinginGeneralTalkingPicturesdoesnotdisturbtheholdingsin

earliercases,from Adamsv.Burkeforward,thatrestrictionson futureuse,even

expressones,arenotenforceableagainstpurchasersbecausepatentownersexhaust

theirrightswhentheysell.”}.

89)GeneralTalkingPictures,305U.S.124(1938).

90)Mallinkrodt,976 F.2d.at705-706 {“In GeneralTalking Pictures...(omitted)...The

SupremeCourtstatedthequestionas“whethertherestrictioninthelicenseistobe

giveneffect”againstapurchaserwhohadnoticeoftherestriction.TheCourtobserved

thata restrictive license to a particular use was permissible,and treated the

purchaser'sunauthorizeduseasinfringementofthepatent,deemingthegoodstobe

unlicensed as purchased from the manufacturer.”, “The UltraVent device was

manufacturedbythepatentee;butthesaletothehospitalswasthefirstsaleandwas

withnoticeoftherestriction.Medipartoffersneitherlaw,publicpolicy,norlogic,for

thepropositionthattheenforceabilityofarestrictiontoaparticularuseisdetermined
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판매(conditionalsale)가 된 경우에는 특허권 소진이 적용되지 않는다.91)

나아가,연방순회항소법원은 조건이나 제약의 유효성 범위에 대해서

도 모든 조건이나 제약이 소진의 예외가 되는 것은 아니지만,특허권의 합

리적 범위 내에 있고 합리성 원칙에 비추어 경쟁을 저해하는 효과가 생기

는 경우가 아닌 이상 특허권자가 부가하는 모든 제약이나 조건은 원칙적으

로 유효하고,사안에서 제품 표면에 ‘1회용(singleuseonly)’이라는 기재를 

한 것만으로도 제한적인 라이센스를 만들어 낼 수 있다92)고 판시하여 실질

적으로 특허권자가 부가하는 제한이 반독점행위라거나 특허권 남용 등 다

른 법률에 위배되는 것이 아닌 한 제한의 유효성을 매우 넓게 인정하는 입

장을 취했다.

② Braun사건

Mallinkrodt 사건에서 밝힌 연방순회항소법원의 태도는 Braun

Medical,Inc.v.AbbottLabs.Inc.사건 판결93)에서도 계속되었다.

사안에서 원고(Braun)는 정맥주사의 용량을 조절하는 밸브 장치

bywhetherthepurchaseracquiredthedevicefrom amanufacturinglicenseeorfrom a

manufacturingpatentee.Wedeclinetomakeadistinctionforwhichthereappearsto

benofoundation.”}.

91)Mallinkrodt,976F.2d.at709(“IfthesaleoftheUltraVentwasvalidlyconditioned

undertheapplicablelaw suchasthelaw governingsalesand licenses,and ifthe

restrictiononreusewaswithinthescopeofthepatentgrantorotherwisejustified,

thenviolationoftherestrictionmayberemediedbyactionforpatentinfringement.”).

92)Mallinkrodt,976F.2d.at708.(“Shouldtherestrictionbefoundtobereasonably

withinthepatentgrant,i.e.,thatitrelatestosubjectmatterwithinthescopeofthe

patentclaims,thatendsthe inquiry.However,should such inquiry lead to the

conclusion thatthere are anticompetitive effects extending beyond the patentee's

statutoryrighttoexclude,theseeffectsdonotautomaticallyimpeachtherestriction.

Anticompetitiveeffectsthatarenotperseviolationsoflaw arereviewedinaccordance

withtheruleofreason.”).

93)BraunMedical,Inc.v.AbbottLabs.Inc.,124F.3d.1419(1997).
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(automaticrefluxvalve)에 대한 특허(normally closed automaticreflux

valvepatent; U.S.PatentNo.4,683,916)를 보유하고 있다.원고(Braun)는 

해당 밸브를 구현한 제품(SafSite)을 피고 Abbott의 일정한 제품(Abbott’s

primary line 및 piggyback sets)에만 사용하고 특정 제품(Abbott’s

extensionsets)에는 사용하지 않는 조건으로  피고 Abbott에게 판매해왔다.

그러던 중 피고 Abbott이 개발을 요청하여 피고 NPMedical로부터 대체 

밸브(NPMedicalLuerActivatedValve,LAV)를 공급받아 사용하자,원고

(Braun)가 피고들(Abbott와 NPMedical)을 상대로 특허 침해를 주장하며 

소를 제기한 사안이다.94)

이에 대해 1심 법원95)은 경쟁사 제품과 함께 사용하지 말라는 내용

의 양수인의 사용에 대한 제한 부가는 특허권 남용이라고 판단하였다.96)

그러나 연방순회항소법원은 특허권자가 명시적으로 조건부 판매나 

라이센스를 설정한 경우 그러한 조건의 효력은 독점법,특허법,계약법 등 

기타 실정법이나 특허권 남용 여부에 의한다고 하여 제약 조건의 유효성을 

실질적으로 무제한적으로 넓게 인정하면서,원고는 특허 침해나 계약 위반

을 이유로 손해배상을 구할 수 있다고 판단하였다.97)

94)BraunMedical,124F.3d.at1421-1423.

95)BraunMedical,Inc.v.AbbottLabs.Inc.,892F.Supp.112(1995).

96)BraunMedical,124F.3d.at1421(“thedistrictcourt'sjudgment,followingajury

trial,thatBraunmisuseditspatent,wasequitablyestoppedfrom assertingitspatent,

andthat,inanyevent,theaccuseddevicesdidnotinfringetheassertedclaimsof

Braun'spatent”).

97)BraunMedical,124F.3d.at1426{“Theresolutionofthisissueisgovernedbyour

precedentin Mallinckrodt,Inc.v.Medipart,Inc.,976 F.2d 700,24 USPQ2d 1173

(Fed.Cir.1992)....(Omitted)...Thisexhaustion doctrine,however,doesnotapplytoan

expressly conditionalsale or license.....(Omitted)...As a result,express conditions

accompanyingthesaleorlicenseofapatented productaregenerallyupheld.Such

expressconditions,however,arecontractualin natureand aresubjectto antitrust,

patent,contract,andanyotherapplicablelaw,aswellasequitableconsiderationssuch

as patent misuse.Accordingly, conditions that violate some law or equitable

consideration are unenforceable.On the otherhand,violation ofvalid conditions
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③ 연방순회항소법원의 Mallinkrodt판결 이후 하급심의 태도

연방순회항소법원이 Mallinkrodt판결과 연이은 Braun판결을 통해 

특허권자가 특허 제품을 판매하면서 제품 양수인에게 사용 제한 조건을 부

가하기만 하면,그 조건이 실질적으로 독점규제법 등 법령 위반이나 특허

권 남용과 같은 특별한 예외에 해당되는 경우가 아닌 한 유효하고,이를 

위반한 구매자의 사용에 대해 특허 침해 책임을 물을 수 있다는 입장을 취

하면서,소진 원칙은 특허권자가 언제든 쉽게 피할 수 있는 무의미한 원칙

이 되었다.98)

이후 프린터 토너 카트리지에 대한 특허권자가 잉크 재충전을 금지

하면서 잉크 소모시 카트리지를 반환할 것을 조건으로 재충전 가능한 토너 

카트리지와 구분하여 더 낮은 가격으로 카트리지를 판매하였는데도,구매

자들이 그 조건에 반하여 카트리지를 재충전해서 사용한 행위가 문제된 

ArizonaCartridgeRemanufacturingAssociation사건에서 캘리포니아 북

부 지방법원(N.D.Cal.)역시 유효한 조건부 판매가 이루어 졌으며,그 조

건을 위반하였기에 특허권이 소진되지 않는다고 판단하는 등 하급심 판결

들도 연방순회항소법원과 같은 태도를 취하였다.99)

이와 같이 연방순회항소법원의 설립 이후 일련의 판결을 통하여 

특허권 소진과 계약의 충돌 문제가 일정한 방향으로 정리되어 가던 중,그

와 방향을 달리하는 연방대법원의 Quanta판결이 선고되면서 다시금 논쟁

entitles the patentee to a remedy for either patentinfringementor breach of

contract.”}.

98)Alfred C.Server․William J.Casey,“Contract-Based Post-Sale Restrictions on

Patented Products Following Quanta",64 Hastings L.J.561 (2013),p.583 (”In

Mallinkrodt,Inc.vMedipart,Inc.,theFederalCircuitresurrectedtheconditionalsale

doctrineoriginallyendorsedbytheSupremeCourtinHenry.”).

99)ArizonaCartridgeRemanufacturingAssociationv.LexmarkInternational,Inc.,290

F.Supp.2d1034,1042-1045(N.D.Cal.2003).
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이 촉발되게 되었고,현재까지 계속되고 있다.100)

(다)연방대법원의 Quanta사건 판결과 이후 미국 법원의 태도 

연방순회항소법원이 출범한 이후 일련의 판결을 통해 특허권 소진

론은 특허권자의 의사에 의해 너무나 쉽게 피할 수 있는 원칙으로 자리 잡

아 가면서,특허권의 보호가 강화하는 추세가 지속되어 갔다.

그러나 연방순회항소법원이 주도했던 특허권의 지나친 강화와 심리 

기준의 획일성과 같은 문제점101)에 대하여 연방대법원이 최근 일련의 판결

들을 통해 제동을 거는 형국을 보이고 있으며,Quanta판결 역시 그러한 

흐름 속에서 이루어지게 되었다.102)

① Quanta사건 

(i)사실관계 

LG전자(피상고신청인)는 이 사건에서 문제되는 3개 특허{미국 특허

번호 제4,939,641호,제5,379,379호,제5,077,733호,이하 ‘이 사건 LG전자 특

허들’}를 포함한 컴퓨터 분야 특허들을 보유하고 있었다.

제4,939,641호 특허(‘641특허)발명은 ’메인 메모리에서 최신 데이터

가 인출되도록 보장하는 시스템‘(“asystem forensuringthatthemost

currentdataisretrievedfrom themainmemory”)에 대한 것이고,103)제

100)Server,前揭論文,p.590.

101)Nard․Duffy,前揭論文,p.1619.

102)최근 연방순회항소법원과 연방대법원의 이러한 관계에 대해서는 박준석(註74論文),

473-485면 참조.

103)LG Electronics,Inc.v.Bizcom Electronics,Inc.,453F.3d1364,1377(Fed.Cir.2006)

(“The '641 patentdisclosesa system forensuring thatthe mostcurrentdata is

retrievedfrom themainmemory.Becauseindividualdevicescanupdatedataintheir
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5,379,379호 특허(‘379특허)발명 역시 ’641특허와 마찬가지로 ‘메모리에서 

최근 데이터가 인출되도록 보장하는 시스템과 방법’(“a system and

methodforensuringthatthemostcurrentdata,asopposedto“stale”

data,isretrievedfrom memory“)에 대한 것이다.104)

제5,077,733호(‘733특허)발명은 ’여러 대의 컴퓨터 기기에 버스에 

대한 교차 접속을 제공하는 순환 우선순위 시스템‘(“arotating priority

system thatprovidesmultiplecomputerdevicesalternatingaccesstoa

system bus”)에 대한 것이다.105)

ownlocalcachememorywithoutimmediatelywritingthenew databacktothemain

memory,datainthemainmemorycanbe“stale.”Therefore,thesystem claimedin

the'641patentmonitorsthedatabeingtransferredoverthebus,andifdatastoredin

thecachematchestheaddressofthedatabeingtransferred,aholdsignalisasserted.

Then,thedatabeingtransferrediscomparedwiththedataonthecache.Ifthereisa

difference,the data stored on the cache,which isthemostrecentdata,isalso

transferred.”).

104)Bizcom,453F.3dat1378(“Likethe'641patent,the'379patentclaimsasystem

andmethodforensuringthatthemostcurrentdata,asopposedto“stale”data,is

retrieved from memory.Theclaimed invention relatestohow amemorycontroller

coordinatesrequeststoreaddatafrom thememoryandrequeststowritedatatothe

memory.Generally,whenareadrequestisasserted thatcorrespondstoabuffered

writerequest,thewriterequestmustgo firstto ensurethatwhatisread from

memoryisthemostcurrentdata.Theinventiondisclosedinthe'379patentdoesthis

bycomparingtheaddressofeachreadrequesttothebufferedwriterequests,noting

anymatches,haltingreadexecutionwhenthereisamatch,andexecutingthebuffered

writerequests.”).

105)Bizcom,453F.3dat1375(“The'733patentdisclosesarotatingprioritysystem that

providesmultiplecomputerdevicesalternatingaccesstoasystem bus,whichisthe

pathwayoverwhichthevariouscomponentsofacomputersystem transmitdata.This

system addressestheproblem of“hogging,”inwhichonecomponentofacomputer

system monopolizesaccesstothesystem bus.Theassertedclaimsofthe'733patent,

methodclaims15–19,FN4establisharotatingpriority*1376system thatlimitseach

device'saccesstothebus.Inparticular,claim 15setsforthtwostepsofthemethodas

“countinganumberofaccessesbythedevicetothebus”andthen“inresponsetoa

predetermined numberofaccessesto thebus,giving another[device]thehighest

priority.””).
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LG전자는 이 사건 LG전자 특허들을 포함한 다수 특허 포트폴리오

(patentportfolio)들을 대상으로 인텔과 크로스 라이센스 계약(cross-license

agreement,이하 ‘이 사건 라이센스 계약’)을 체결하였다.LG전자는 이 사

건 라이센스 계약을 통해 인텔에게 이 사건 LG전자 특허들을 실시해서 마

이크로프로세서와 칩셋(microprocessorandchipset,이 사건 인텔 제품)

을 ‘제조,사용,(직접 혹은 간접)판매,판매의 청약,수입,기타 방법으로 

처분’할 수 있는 실시권을 부여하였다{“TheLicenseAgreementauthorizes

Intelto“make,use,sell(directlyorindirectly),offertosell,importor

otherwisedisposeof”itsownproductspracticingtheLGEPatents.”

}.106)

한편,위 라이센스 계약에는 ‘LG전자와 인텔 사이의 크로스 라이센

스 계약 대상 부품을 제3자가 LG전자와 인텔 외에서 … 취득한 상품,부

품 혹은 그와 유사한 물건과 결합하거나 그런 결합물을 사용,수입,판매의 

청약,판매하는 행위에 대해서는 LG전자와 인텔 모두 제3자에게 라이센스 

를 부여하지 않는다’는 조항도 포함하고 있었다(“itstipulatesthatno

license“isgrantedbyeitherpartyhereto...toanythirdpartyforthe

combinationbyathirdpartyofLicensedProductsofeitherpartywith

items,components,orthelikeacquired...from sourcesotherthana

party hereto,orfortheuse,import,offerforsaleorsaleofsuch

combination.””).107)

반면,이 사건 라이센스 계약에는 ‘본 계약에 포함되어 있는 어떤 

반대되는 사항에도 불구하고,당사자들은 본 계약의 어떤 내용도 당사자 

일방이 라이센스 제품을 판매했을 때 통상 적용되었을 특허권 소진의 효과

를 제한하거나 변경하는 것이 아님에 동의한다’라고 규정함으로써,이 사건 

106)Quanta,553U.S.at623{BriefforPetitioners8(quotingApp.154)}.

107)Quanta,553U.S.at623{BriefforPetitioners8(quotingApp.164)}.
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라이센스 계약을 통해 특허권 소진 이론의 적용에 대해 변경을 가하지 않

으려 하고 있다{“TheLicenseAgreementpurportsnottoaltertheusual

rulesofpatentexhaustion,however,providingthat,“[n]otwithstanding

anythingtothecontrarycontainedinthisAgreement,thepartiesagree

thatnothinghereinshallinanywaylimitoraltertheeffectofpatent

exhaustionthatwouldotherwiseapplywhenapartyheretosellsanyof

itsLicensedProducts.””}.108)

한편,별도의 기본 약정(MasterAgreement)에서,인텔은 그 고객에

게 ‘당신이 구입한 인텔 상품은 LG전자에 의하여 실시허락 된 것으로 LG

전자가 보유한 일체의 특허권을 침해하지 않음을 보증하지만,당해 실시허

락은 명시적으로든 묵시적으로든 당신이 인텔 외의 제3자가 만든 상품과 

인텔 상품을 결합해서 만든 일체의 상품에는 미치지 않는다’는 내용의 서

면통지를 하기로 하였다(In aseparateagreement(MasterAgreement),

Intelagreedtogivewrittennoticetoitsowncustomersinformingthem

that,whileithadobtainedabroadlicense“ensur[ing]thatanyIntel

productthatyou purchaseislicensed by LGE and thusdoesnot

infringe any patentheld by LGE,” the license “does notextend,

expressly or by implication,to any product that you make by

combininganIntelproductwithanynon-Intelproduct.”).109)

한편,이 기본 약정에는 ‘본 계약 위반은 이 사건 특허 라이센스 계

약에 영향을 미치지 않고,라이센스 계약의 해지사유가 되지도 않는다’는 

조항을 두고 있었다(“TheMasterAgreementalsoprovidesthat“abreach

ofthisAgreementshallhavenoeffectonandshallnotbegroundsfor

terminationofthePatentLicense.””).110)

108)Quanta,553U.S.at623{BriefforPetitioners8(quotingApp.164)}.

109)Quanta,553U.S.at623-624{BriefforRespondent9 (quotingApp.198)}.

110)Quanta,553U.S.at624{BriefforPetitioners9(quotingApp.176)}. 
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QuantaComputer(이하 ‘Quanta’)를 포함한 상고인들은 컴퓨터 제조

사들이다.Quanta는 인텔로부터 위 기본 약정에 따른 서면통지를 수령하면

서 마이크로프로세서와 칩셋을 구입하였다.그러나 Quanta는 인텔 제품을 

비 인텔 제품(메모리와 버스 등)와 결합하여 이 사건 LG전자 특허들을 실

시하는 방식으로 컴퓨터를 제조하였다.

이에 LG전자는 Quanta를 상대로 라이센스 대상인 인텔 제품을 비 

인텔 제품(메모리와 버스 등)과 결합하는 것은 자신의 특허를 침해하는 것

이라고 주장하며 캘리포니아 북부 연방지방법원(N.D.CAl.)에 소를 제기하

였다.

(ii)Quanta판결의 쟁점

Quanta판결에서는 ① 특허권 소진과 계약 충돌 외에도 ② 특허 일

부 구현 물건의 판매와 (방법)특허권 소진에 대한 내용이 쟁점이 되었

다.111)이 중 ②에 대해서는 본 논문의 III.2.‘특허 일부 구현 물건의 판매 

및 방법특허와 특허권 소진’부분에서 상세히 다룬다.이하에서는 우선 ①

을 중심으로 논의한다.

(iii)Quanta사건 연방지방법원의 판단

캘리포니아 북부 연방지방법원(N.D.CAl.)은 다음과 같은 이유로 일

단 Quanta를 위한 1차 약식결정(summaryjudgment)을 내렸다.

LG전자가 인텔에 부여한 라이센스로 인텔 제품의 적법한 구매자들

에 대한 특허권이 소진되어 특허 침해 주장은 허용되지 않는다.112)뿐만 

111)Quanta,128.S.Ct.at2109.

112)LG Electronics,Inc.v.Asustek Computer,Inc.,65 USPQ2d 1589,2002 WL

31996860,4(N.D.Cal.2002){“Theunrestricted licensegranted by LGE to Intelis

equivalent to a “sale” for purposes of the patent exhaustion doctrine.
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아니라 UnitedStatesv.UnivisLensCo.판결113)의 입장에 따라,인텔의 

제품은 이 사건 특허를 완전히 실시하고 있지는 않지만 합리적 비침해 용

도(reasonablenoninfringinguse)가 없으므로 인텔 제품의 적법한 판매로 

완성품인 컴퓨터에 대한 특허권이 소진된다.114)

그러나 연방지방법원은 약식결정의 의미를 구체화하는 이후의 수정 

약식결정(summaryadjudication)을 통해 특허 소진은 ‘장치발명’이나 ‘결합

발명’에만 적용될 뿐 ‘생산방법발명’나 ‘방법발명’의 특허에는 적용되지 않

는다고 결정하였다.이 사건 LG전자 특허들은 모두 방법발명 특허를 포함

하고 있었기 때문에 이에 따라 결국 연방지방법원은 소진이 적용되지 않는

다는 취지로 LG전자를 위한 수정 약식결정을 하였다.115)

...(Omitted)...Therefore,becauseLGElicensedtoInteltherighttopracticeLGE'spatents

and sellproducts embodying itspatents—and Intel'sproduction and sale ofits

microprocessorsandchipsetsarecoveredbythisagreement—LGEforfeiteditspotential

infringement claims againstthose who legitimately purchase and use the Intel

microprocessorandchipset.”}.

113)316U.S.214(1942).

114)Asustek,2002WLat13-14{“Themicroprocessorsandchipsetsatissueherecannot

bedisassembledandtheycannotbeusedtocarryoutanon-patentedfunction.Nor

woulditbereasonableforDefendantstorefrainfrom manufacturingcomputersforthe

life ofLGE'spatents.The limited utility ofthe microprocessorsand chipsetsas

replacementparts is not,alone,a sufficientnon-infringing use.Defendants are

manufacturersofcomputers.Itwouldnotbewisefrom abusinessstandpointforthem

topurchasecomputercomponentssolelyforresaletoLGEorIntel,thelicensorand

manufactureroftheproductsto besold.Consequently,unlikeBandag,Defendants

havesatisfied theirburden ofshowingthatpotentialnon-infringinguseswould be

“unwise from a business standpoint.”,“underthe patentexhaustion doctrine as

articulatedinUnivisLens,LGEmaynotenforceitspatentsagainstpurchasersofIntel

microprocessorand chipsets who use those devices for theirintended and sole

purpose.”,“Fortheforegoingreasons,Defendants'motionforsummaryjudgmentis

granted (Docket01–00326# 170;Docket01–02187# 144).LGE'scrossmotion is

correspondinglydenied(Docket01–00326#178;Docket01–02187#156).”};Quanta

판결 중에서 특허권 소진과 계약 충돌 쟁점에 대한 사항 외에 특허 일부 구현 물건의 판

매와 (방법)특허권 소진 쟁점에 대한 내용은 본 논문의 III.2.‘특허 일부 구현 물건의 판

매 및 방법특허와 특허권 소진’부분에서 자세히 다루기로 한다.
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(iv)Quanta사건 연방순회항소법원의 판단

연방순회항소법원은 특허권 소진 원칙이 방법특허에 적용되지 않는

다는 연방지방법원의 입장에 동의하면서,116) 더 나아가  LG 전자는 

Quanta가 인텔 제품을 비 인텔 제품과 결합하는 방식으로 사용하도록 인

텔에게 인텔 제품을 판매할 권한을 부여하지 않았기 때문에 역시 특허권 

소진이 적용될 수 없다117)고 판단하였다(일부 승인,일부 파기).

115)LG Electronics,Inc.v.AsustekComputer,Inc.,248F.Supp.2d.912,918(N.D.Cal.

2003){“Neitherthe PatentExhaustion Doctrine northe Implied License Doctrine

PrecludesLGEfrom PursuingitsMethodClaims

[4]LGEarguesthatthepatentexhaustiondoctrinedoesnotprecludeitfrom alleging

infringementofitsmethodclaims.Inthis,LGEiscorrect,astheCourtstatedinits

August20Order.August20Orderat18–20(notingthatBandag,Inc.v.AlBolser's

TireStores,Inc.,750F.2d903(Fed.Cir.1984)andGlassEquip.Dev.,Inc.v.Besten,Inc.,

174 F.3d 1337 (Fed.Cir.1999)hold thatthe sale ofa device cannotexhaustthe

patentee'srightsunderaseparatepatentteachingamethodofaccomplishingaspecific

function).”,“Finally,theCourtgrantsLGE'smotion forsummaryadjudication ofits

claim thatneitherthepatentexhaustion doctrinenortheimplied licensedoctrine

providesDefendantswithadefensetoLGE'sclaim thattheyinfringedLGE'smethod

patents.”}.

116)Bizcom,453F.3dat1370{“thetrialcourtdeclinedtofindLGE'sassertedmethod

claimsexhausted.Severaldefendantscontestthisrulingoncross-appeal,andwereject

theirchallenge.Basedontheabovereasoning,eveniftheexhaustiondoctrinewere

applicable to method claims,it would not apply here because there was no

unconditionalsale.However,thesaleofadevicedoesnotexhaustapatentee'srights

initsmethodclaims.GlassEquip.Dev.,Inc.v.Besten,Inc.,174F.3d1337,1341n.1

(Fed.Cir.1999)(citingBandag,Inc.v.AlBolser'sTireStores,Inc.,750F.2d 903,924

(Fed.Cir.1984)).Thecourtwascorrect.”}.

117)Bizcomo,453F.3dat1370{“TheLGE–Intellicenseexpresslydisclaimsgrantinga

licenseallowingcomputersystem manufacturerstocombineIntel'slicensedpartswith

othernon-Intelcomponents.Moreover,thisconditionalagreementrequired Intelto

notifyitscustomersofthelimitedscopeofthelicense,whichitdid.AlthoughIntel

wasfreetosellitsmicroprocessorsand chipsets,thosesaleswereconditional,and

Intel's customers were expressly prohibited from infringing LGE's combination
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이에 대해 연방대법원이 상고허가신청을 받아들여 다음과 같은 판

단에 이르게 되었다.

(v)특허권 소진과 계약 충돌에 대한 Quanta사건 연방대법원의 판

단

연방대법원은 특허권 소진 이론은 방법특허에도 적용되고,118)이 사

건 인텔 제품이 LG전자의 이 사건 (방법)특허를 실시하는 용도 이외의 다

른 합리적인 비침해용도를 갖지 않고(noresonablenon-infringinguse),특

허발명의 핵심적 특징을 구현(embodiedessentialfeaturesofthepatented

invention)하고 있어,LG 전자의 이 사건 (방법)특허를 실질적으로 구현

(substantiallyembodied)하고 있다고 인정하였다.119)

다음으로 인텔이 이 사건 인텔 제품을 Quanta에 판매함으로서 LG

전자의 특허권이 소진되는지에 대해 판단한다.120)

특허권 소진 이론은 특허권자가 허락한 판매가 이루어진 경우에만 

인정된다(“Exhaustion istriggered only by a saleauthorized by the

patentholder”).

LG전자는 본 사건의 경우 LG전자와 인텔 사이의 이 사건 라이센스 

계약에서,(제3자가)비 인텔 제품과 결합해서 LG전자의 특허 실시에 사용

하도록 인텔 제품을 판매하는 것에 대해 인텔에게 허락하지 않았기 때문에 

patents....(Omitted)...The “exhaustion doctrine ...does notapply to an expressly

conditionalsaleorlicense,”B.BraunMed.Inc.,124F.3dat1426,soLGE'srightsin

assertinginfringementofitssystem claimswerenotexhausted.”}.

118)Quanta,553U.S.at628-640(판결문의 III.A.부분).

119)Quanta,553U.S.at628-640(판결문의 III.B.부분).

120)Quanta,553U.S.at628-640(판결문의 III.C.부분).
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허락된 판매가 없다고 주장한다(“LGE argues that there was no

authorized saleherebecausetheLicenseAgreementdoesnotpermit

Inteltosellitsproductsforuseincombinationwithnon-Intelproducts

topracticetheLGEPatents.”).

LG전자는 GeneralTalkingPicturesCorp.v.WesternElec.Co.판

결들121)을 선례로 원용한다.이들 사건에서 제조자는 상업용(commercial

use)으로 사용하려는 자에게 특허 제품인 확성기(amplifier)를 판매함으로

서,매수인의 개인용 및 가정용(privateandhomeuse)사용을 위해서만 

확성기를 판매하도록 한 라이센스 계약을 위반하였다.법원은 제조자가 확

성기를 상업용으로 판매할 권한이 없어 소진 이론이 적용되지 않고,‘판매

할 수 있도록 허락받지 못했음을 양 당사자가 알았던 것을 제조자가 상고

인(petitioner)에게 이전(convey)할 수 없다’(“themanufacturer“couldnot

conveytopetitionerwhatbothknew itwasnotauthorizedtosell”“)고 

판시하였다.122)LG전자는 본 사안에도 같은 원칙이 적용되어야 하고,따라

서 인텔이 판매 허락을 받지 못했다는 것을 양 당사자(인텔과 Quanta)가 

모두 알았던 대상{즉,‘비 인텔 제품과 결합해서 특허를 실시하는 권

리’(”therighttopracticethepatentwithnon-Intelparts”)와 같은 것}을 

인텔이 Quanta에게 이전(convey)할 수 없다고 주장한다.123)

그러나 LG전자는 인텔-LG전자 거래 구조의 중요한 측면을 간과하

고 있다.이 사건 라이센스 계약의 어떤 내용도 인텔이 자신의 마이크로프

로세서와 칩셋을 비 인텔 부품과 결합하려는 구매자에게 판매할 권리를 제

121)Quanta,553U.S.at636{304U.S.175,58S.Ct.849,82L.Ed.1273(1938)및 305

U.S.124,59S.Ct.116,83L.Ed.81(1938)판결들}.

122)Quanta,553U.S.at636.

123)Quanta,553U.S.at636(“LGEarguesthatthesameprincipleapplieshere:Intel

couldnotconveytoQuantawhatbothknew itwasnotauthorizedtosell,i.e.,the

righttopracticethepatentswithnon-Intelparts.”)
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한하고 있지 않다.이 사건 라이센스 계약은 인텔에게 LG전자의 특허에서 

자유롭게 제품을 ‘제조,사용 또는 판매’할 수 있게 넓게 허락하고 있다

(“Nothing in theLicenseAgreementrestrictsIntel'srightto sellits

microprocessorsandchipsetstopurchaserswhointendtocombinethem

withnon-Intelparts.ItbroadlypermitsIntelto“‘make,use,[or]sell’”

productsfree ofLGE'spatentclaims.”).124) LG전자는 인텔로 하여금 

Quanta를 포함한 고객들을 상대로 LG전자가 당해 고객들에게 LG전자의 

특허실시에 대한 라이센스를 부여하지 않는다”는 점을 고지할 것을 요구하

였다.그러나 LG전자나 인텔 모두 이런 면에서 인텔이 계약을 위반했다는 

주장은 하지 않고 있다(“Tobesure,LGEdidrequireInteltogivenotice

toitscustomers,includingQuanta,thatLGE had notlicensed those

customerstopracticeitspatents.ButneitherpartycontendsthatIntel

breachedtheagreementinthatrespect.”).125)어찌되었든,Quanta에게 고

지를 요구하는 조항은 ‘기본 약정(MasterAgreement)’에 나타날 뿐이고 

LG전자는 그 조항 위반이 이 사건 라이센스 계약 위반이 된다는 주장을 

하지 않았다(“In any event,theprovision requiring noticeto Quanta

appearedonlyintheMasterAgreement,andLGEdoesnotsuggestthat

abreachofthatagreementwould constituteabreachoftheLicense

Agreement.”).따라서 LG전자의 특허를 구현한 인텔 제품에 대한 인텔의 

판매권은,위 통지나 통지에서 LG전자의 요청을 준수하겠다는 Quanta의 

결정에 의해 제한을 받지 않는다(“Hence,Intel'sauthority to sellits

productsembodyingtheLGEPatentswasnotconditionedonthenotice

oronQuanta'sdecisiontoabidebyLGE'sdirectionsinthatnotice.”

).126)

124)Quanta553U.S.at636{BriefforPetitioners8(quotingApp.154)}.

125)Quanta553U.S.at636 {BriefforPetitioners9(quotingApp.154)}.

126)Quanta,553U.S.at636-637.
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이 사건 라이센스 계약은 인텔로 하여금 LG전자의 특허를 실시한 

상품을 판매할 수 있도록 허락하였고,어떤 조건도 실질적으로 그 특허를 

구현한 제품에 대한 인텔의 판매권을 제한하고 있지 않다.인텔은 Quanta

로부터 인텔 제품을 판매할 수 있도록 허락받았다.따라서 특허권 소진 이

론은 LG전자로 하여금 이 사건 인텔 제품에 의해 실질적으로 구현된 특허

에 대한 권리를 주장할 수 없게 한다.127)

특허가 실질적으로 구현된 제품의 적법한 판매는 특허권을 소진시

키고,특허권자가 해당 제품에 대한 판매 후 사용(postsaleuse)을 제어 하

는데 특허법을 이용하지 못하게 한다.본 사안에서 LG전자는 인텔에게 자

신의 특허권을 실시한 제품의 판매를 허락했다.인텔의 이 사건 마이크로

프로세서와 칩셋은 합리적인 비침해 용도가 없고(no reasonable non

infringinguse)특허 방법의 진보적인 측면(allinventiveaspectsofthe

patentedmethods)을 모두 담고 있어 실질적으로 LG전자의 특허권을 구현

한 것(substantiallyembodiedthepatent)이다(“Intel'smicroprocessorsand

chipsetssubstantiallyembodiedtheLGEPatentsbecausetheyhadno

reasonablenoninfringinguseandincludedalltheinventiveaspectsof

thepatentedmethods.”).LG전자와 인텔 사이의 이 사건 실시허락 계약의 

어떤 내용도 그 특허를 실시한 인텔 제품에 대한 인텔의 판매권을 제한하

지 않는다(“NothingintheLicenseAgreementlimitedIntel'sabilityto

sellitsproductspracticingtheLGEPatents.”).따라서 인텔의 Quanta에 

대한 적법한 판매로 당해 제품은 특허권 독점 영역 밖에 존재하게 되고,

LG전자는 Quanta를 상대로 특허권을 주장할 수 없다.연방순회항소법원의 

판결은 파기한다.128)

127)Quanta,553U.S.at637(“TheLicenseAgreementauthorizedInteltosellproducts

thatpracticedtheLGEPatents.NoconditionslimitedIntel'sauthoritytosellproducts

substantiallyembodyingthepatents.BecauseIntelwasauthorizedtosellitsproducts

toQuanta,thedoctrineofpatentexhaustionpreventsLGEfrom furtherassertingits

patentrightswithrespecttothepatentssubstantiallyembodiedbythoseproducts.”).
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② 연방대법원의 Quanta사건 판결 이후 하급심 법원의 태도

이후 하급심 법원들은 별도 고지나 별개 계약을 통해서 특허권 소

진이 제한되었다는 점을 부정하는 등 연방순회항소법원의 Mallinkrodt판

결을 적용하는데 소극적인 입장를 취하는 판결들이 등장하고 있다.129)

한편 연방순회항소법원에서는 별도 소송에서의 부제소 합의를 판매

에 대한 라이센스 부여로 해석해서 특허권이 소진된다고 인정하기도 하

는130)등 이전에 비해 소진에 좀 더 우호적인 입장을 취한다고 볼 여지가 

있는 판결이 나타나고 있다.그러나 아직까지 정확한 입장이 무엇인지 단

정하기는 어렵다고 할 것이다.

(2)종래 일본 학설,판례의 입장

일본에서 특허 제품 판매계약 또는 라이센스 계약에 부가된 판매․

이용 권한 제한 약정과 특허권 소진의 관계에 대해 직접적으로 판단한 최

고재판소의 판례는 없다.

한편,이에 대해 학설의 주류는 특허권 소진의 법적 성격을 공익적 

정책적 목적을 가진 강행 규정으로 해석하여 당사자의 약정에 불구하고 특

허권은 소진된다는 입장을 취하고 있다.즉,특허권 소진은 정책적 이유에

서 특허권의 효력을 정한 것으로,그 효력을 권리자의 의사로 바꿀 수 없

다고 보면서,특허권자가 특허 제품을 판매하면서 특정 지역에서만 재판매

할 수 있도록 제한한 경우 그 직접 계약 당사자인 구매자를 계약에 의해 

구속할 수는 있으나,그로부터 제품을 취득한 제3자로 하여금 특정 지역을 

128)Quanta,553U.S.at638.

129)StaticControlComponents,615F.Supp.2d575(E.D.Ky.,2009).

130)TransCore,L.P.v.Elec.TransactionConsultantsCorp.,563F.3d1271(Fed.Cir.

2009).
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벗어나서 판매하는 것을 금지할 수는 없다고 한다.131)

하급심 판례들 역시 ‘특허권 소진은 당사자의 의사와 상관없이 특허

권자의 특허 제품 양도로 무조건 인정된다’는 입장을 취하고 있다.132)

(3)종래 한국 학설,판례의 입장

특허권 소진에 대하여 종래 한국에서는 대부분 병행수입 쟁점을 중

심으로 논의가 이루어져 왔으며,133)특허권 소진과 계약의 충돌 문제에 대

해서는 판례나 본격적인 논의를 찾기는 어려운 상황이었다.134)다만 종래 

한국 기업들의 기술 수준에 비추어 볼 때 특허권을 가능한 제한하고자 하

여 부가 약정에 기한 특허권 소진 제한을 인정하지 않으려는 것이 주된 입

장이었는데,점차 기술 수준이 발전됨에 따라 Quanta사건에서처럼 그 입

장이 바뀌고 있으므로 본 쟁점에 대한 새로운 검토가 필요하다는 전망을 

밝히는 견해135)나 미국과 달리 특허권 소진이 한국에서 논의되지 못한 산

업 구조상 차이를 설명하면서 미국 판례의 입장을 참고한 한국에서의 처리 

방향에 대해 간략히 언급한 견해136)정도가 있을 뿐이었다.

그러나 최근 세기의 소송으로 불리며 전 세계 다수 국가에서 동시 

다발적으로 진행되고 있는 삼성전자와 애플 사이의 특허분쟁 사건 중 한국

에서 삼성전자가 4개의 통신기술표준 특허를 포함한 5개의 특허 침해를 이

유로 애플을 상대로 제기한 소송에서 서울중앙지방법원은 2012년 8월 24일 

131)中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,362면 등.

132)東京高裁 平成13年11月29日 平13(ネ)959;東京地裁 平成13年11月30日 平13(ワ)6000등.

133)정상조,“병행수입과 지적소유권의 한계”,통상법률 제6호,법무부 (1995)등 다수.

134)판매나 라이센스 계약에 부가된 제한 약정과 특허권 소진의 관계에 대하여 우성엽,

前揭論文,31-63면에서 미국,일본의 사례를 소개하고 있으나 우리나라에서의 해석론에 대

해서는 그러한 외국의 사례를 기초로 추후 논의가 이루어지기를 기대하는 것으로 마무리

하며 추가로 논의를 전개하지는 않았다.

135)박준석(註74論文),473면.

136)설민수,前揭論文,29-35및 51-55면.
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선고 2011가합39552판결(소위 삼성 v.애플 판결)137)을 통해 삼성전자 특

허의 소진 여부에 관하여 아래와 같이 판단하였다.

① 사안의 개요

원고 삼성전자는 등록번호 제330234호,제922975호,제933144호,제

913900호,제273973호에 관한 특허권(이하 ’이 사건 특허‘라 한다)138)을 보

유하고 있다.원고는 피고가 생산해서 국내에서 판매하고 있는 휴대전화인 

"iPhone3GS","iPhone4"와 태블릿 컴퓨터인 "iPadWifi+3G“('iPadl'과 

’iPad2'포함)"(이하 ‘피고 제품’이라 한다)가 모두 등록번호 제330234호와 

제913900호 특허발명인 3GPP표준에 따라 생산되고 있고,피고 제품 중 

iPhone4,iPad2제품은 등록번호 제922975호와 제933144호 특허발명인  

3GPP표준에 따라 생산되고 있으며,피고 제품 중 iPhone3GS,iPhone4

는 비표준특허인 제273973호 특허의 구성요소를 모두 포함하고 있어,피고

가 피고 제품을 국내에서 판매함으로써 원고의 특허권을 침해하고 있다고 

주장하고 있다.이에 원고는 피고 제품 등의 양도 등 금지와 이 사건 특허 

방법이 구현될 수 있는 제품의 사용,양도 등 금지,보관 중인 각 제품,반

제품 등에 대한 폐기,특허 침해로 원고가 입은 손해액 중 원고가 일부 청

구로 구하는 100,000,000원 및 이에 대한 지연손해금 상당을 구하는 이 사

건 소송을 제기하였다.

이에 따라 본 사건에서는 ① 피고가 피고 제품의 판매 등으로 이 사

건 특허를 침해하였는지 여부,② 이 사건 특허에 명백한 무효사유가 있어 

이 사건 특허에 기한 청구가 권리남용에 해당하는지 여부,③ 원고의 이 

사건 특허권이 소진되었는지 여부, ④ 원고의 표준특허에 기한 침해금지

137)서울중앙지방법원 2012.8.24.선고 2011가합39552판결.

138)사건에서 문제된 5개의 특허 중 등록번호 제273973호 특허를 제외한 나머지 4개의 특

허는 모두 이통통신분야의 3GPP/UMTS(이하 "3GPP"라 한다)표준으로 채택된 특허였다.
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청구가 FRAND 선언139)및 공정거래법140)에 위반되는 행위에 해당하는지 

여부(침해금지청구의 가능 여부),⑤ 이 사건 특허를 침해한 경우 피고의 

침해금지의무 및 손해배상의무 존부와 범위가 쟁점으로 논의 되었다.심리 

결과 법원은 피고 제품의 이 사건 특허들 중 일부 특허에 대한 침해를 인

정하여,141)(i)피고 제품과 원고 일부 특허의 방법이 구현될 수 있는 (반)제

품의 양도,수입 등을 금지하고,(ii)보관 중인 관련 (반)제품을 폐기와 함

139)FRAND 선언과 관련하여 좀 더 구체적으로는 FRAND 확약 이후 피고의 실시행위 

등에 의해 라이센스 계약이 성립되고,따라서 그 이후에 표준특허의 침해를 원인으로 금

지청구를 하는 것은 원칙적으로 금반언의 원칙에 반하는데,나아가 사안의 경우 성실한 

협상의무를 준수하지 않고 FRAND조건에 부합하지 않는 과도한 실시료를 요구하면서 침

해금지청구권을 행사하여 권리를 남용한 경우로서 원고의 표준특허에 기한 침해금지청구

가 허용될 수 없는 경우인지가 문제되었다.

140)공정거래법과 관련하여 좀 더 구체적으로는 표준특허에 기한 원고의 침해금지청구가 

독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정한 필수설비의 거래 거절행위，거래상대방에 대

한 부당한 거래조건의 요구행위，기만적 방법 또는 위계에 의한 고객 유인행위에 해당하

는 시장지배적 사업자의 지위남용행위 또는 불공정거래행위로서，공정거래볍에 위반되는 

권리남용행위에 해당되는지 여부가 문제되었다.

141)좀 더 구체적으로 이 사건에서는 등록번호 제330234호 특허(터보 인터리빙 장치 및 

방법 관련 특허,이하 ‘234특허’,이 사건에서 문제된 청구항은 5,6,11,12항),제922975호 

특허(향상된 상향 링크 전용채널을 지원하는 이동통신 시스템에서 자율전송을 위한 방법 

및 장치 관련 특허,이하 ‘975특허’,이 사건에서 문제된 청구항은 1,4,12,15항)，제

933144호 특허(상향 링크 서비스를 지원하는 이동통신 시스템의 채널 전송 방법 및 장지 

관련 특허,이하 ‘144특허’,이 사건에서 문제된 청구항은 1,15항),제913900호 특허(이동

통신 시스템에서 미리 정의된 길이 지시자를 이용하여 패킷 데이터를 송수신하는 방법 및 

장치 관련 특허,이하 ‘900특허’,이 사건에서 문제된 청구항은 1,6,10,15항),제273973호 

특허(무선 단말기의 데이터 서비스 제공 방법 관련 특허,이하 ‘973특허’,이 사건에서 문

제된 청구항은 1,2항)의 침해 여부가 문제되었다.이에 법원은 피고 제품에 대해 ① ‘234,

’975,‘144,’9004개 표준 특허의 침해를 인정하였으나 ② 그 중 ‘234특허(청구항 5,6,11,

12항 발명)와 ’144특허(청구항 1,15항 발명)는 비교발명에 비하여 신규성 결여로 무효임이 

명백하여 그에 기한 청구는 권리남용임을 인정하였다.나아가 ③ 원고의 특허권은 소진되

지 않았고,④ 원고의 FRAND선언으로 실시허락계약이 의제되거나,금지청구권이 포기되

었다고 볼 수 없으며,이후 원고의  권리 행사가 권리 남용이라고 볼 수 없고,⑤ 원고의 

특허권 행사가 공정거래법 위반이라고 볼 수도 없다고 판단하였다.이를 통해 (i)피고 제

품과 원고 일부 특허의 방법이 구현될 수 있는 (반)제품의 양도,수입 등을 금지하고,(ii)

보관 중인 관련 (반)제품을 폐기하면서,(iii)40,000,000원과 그에 대한 지연이자의 지급을 

명하는 일부 승소 취지의 판결을 하였다.
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께,(iii)40,000,000원과 그에 대한 지연이자의 지급을 명하는 일부 승소 취

지의 판결을 하였다.142)

이하에서는 본 판결 내용 중 특허권 소진과 관련된 부분에 대해 살

펴본다.

② 특허권 소진과 관련된 사실관계

이 사건에서 특허권 소진과 관련된 사실관계는 다음과 같다.

인텔 코포레이션(IntelCorporation,이하 “인텔”이라 한다)은 2011.

11.28.인텔의 자회사인 인텔 모바일 커뮤니케이션스 게엠베하(Intel

MobileComunicationsGmbH,이하 “IMC”라 한다)143)로부터 IMC가 제조

한 모뎀침(모델번호 PBM 8878,PMB9801,이하 “이 사건 모뎀칩“이라 한

다)12,000개를 구매하고,인텔의 제품 판매를 위한 미국 자회사인 인텔 아

메리카스 인크(IntelAmercas,Inc.이하 “IA”라 한다)144)를 통해서 2011.

2.,2011.9.,2011.10.및 2011.11.경 피고에게 이 사건 모뎀침을 판매하였

다.145)

한편,원고는 인텔과 (i)효력 발생일 1993.1.1.146),효력 종료일 

2002.12.31.인 특허 크로스 라이센스 계약(이하 ‘원계약’이라 한다),(ii)효

력 발생일 2003.3.18.인 원계약의 1차 수정계약(이하 ‘1차 수정계약’이라 

142)서울중앙지방법원 2012.8.24.선고 2011가합39552판결.

143)인텔 모바일 커뮤니케이션스 게엠베하(IntelMobileComunicationsGmbH)는 인텔이 

2011.1.31.경 독일법인인 “인피니온 테크놀로지 에이지”의 무선 솔루션 사업 부분을 인

수하면서 설립한 인텔의 자회사이다.

144)인텔 아메리카스 인크(IntelAmercas,Inc.이하 “IA”라 한다)는 인텔 코포레이션(Intel

Corporation,인텔)이 1999.12.30.제품 판매를 위해 설립한 미국 법인인 자회사이다.

145)즉,이 사건에서 문제된 모뎀칩은 IMC가 제조하여,인텔,IA를 거쳐 피고에게 판매되

었다.

146)한편,판결문에는 원계약의 효력 발생일이 1999.1.1.과 1993.1.1.로 서로 엇갈리게 

기재되어 있으며,둘 중 하나는 오기인 것으로 보인다.그러나 사안에서는 결론에 영향이 

없으므로 1993.1.1.로 일단 소개하였다.
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1.11삼성 특허는 전세계 모든 국가에서 삼성(또는 그 자회사)이 

현재 소유 또는 지배하고 있거나 삼성(또는 그 자회사)이 이후에 취득하는 

모든 종류,유형의 특허,실용신안 및 디자인(원출원,분할,연속,일부 계

속출원,재등록을 포함하되 이에 제한되지 않음)및 그와 같은 종류,유형

의 출원으로서 그 최초 유효 출원일이 본 계약의 만료일 또는 해지일 이

전인 것을 의미한다.

1.14인텔 라이센스 제품은 (a)반도체 재료,(b)반도체 기기 또는 

(c)집적 회로를 포함하는 모든 제품을 의미하되,삼성의 독점 제품은 제외

한다.

3.1원고는 이 계약으로써 인텔에 삼성 특허에 관하여 “인텔 라이

센스 제품(INTELLicensedProduct)“의 제조,제조위탁(have-made),사용,

판매(직접 또는 간접),인텔만을 위한 개발위탁(have-developed),대여 및 

그 외 처분을 할 수 있는,비독점적이고 양도불가능하며 전세계적인 실시

권을 허여한다.

3.2인텔이 제 3자를 위해 제품을 제조하는 주조소(foundry)활동

과 관련하여,3.1조의 허용 범위는 오로지 인텔의 제조활동만을 포함하고 

제 3자에 의하여 제공된 제품 디자인은 배제한다.

한다),(iii)효력 발생일 2004.7.1.,효력 종료일 2009.6.30.인 원계약 및 

1차 수정계약에 대한 2차 수정계약(이하 ‘2차 수정계약’이라 한다)의 특허

에 관한 크로스 라이센스 계약(이상 각 계약을 합하여 ’이 사건 라이센스 

계약’이라 한다)을 체결하였다.

한편 원고와 인텔 사이의 원계약의 주요 내용은 다음과 같다.
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3.3인텔은 3.1조 및 3.2조에 따른 실시권을 인텔 자회사에 확장할 

권리를 갖는다.인텔 자회사에 대한 확장은 당해 기업체가 자회사의 모든 

요건을 만족하고 확장되는 권리가 인텔에 대하여도 유효하게 유지된 기간 

동안에만 적용된다.삼성이 서면으로 요청하는 경우 인텔은 삼성에게 상기 

실시권이 확장된 인텔 자회사를 밝혀 서면으로 통지한다.

6.4본 계약이 만료할 경우,본 계약에 따라 삼성 특허 또는 인텔 

특허에 대해 일방이 타방에게 허여한 실시권은 6.3조에 의해 제한되는 경

우를 제외하고는 삼성 특허 또는 인텔 특허가 유효한 동안 계속 유지된다.

3.1본 계약의 조건 하에,삼성은 이 계약으로써 인텔에,삼성 특허

에 관하여 다음을 포함하는 비독점적이고 양도불가능한 전세계적 실시권

을,재실시허락권 없이 허여한다.

(a)(1)모든 “인텔 라이센스 제품”의 제조,사용,판매(직접 또는 

간접),판매의 청약,수입 및 기타 처분

(3)3.1(a)(1)조에서 상기 허여된 실시권에 따라 인텔에 의한 사용,

원계약은 1차 수정계약 및 2차 수정계약에 의해 그 계약기간이 2009.

6.30.까지 연장되었다.한편,원고가 주장하는 이 사건 표준특허들은 모두 

2009.6.30.이전에 출원한 특허들이다.따라서 이 사건 표준특허들은 모두 

이 사건 라이센스 계약에 따른 실시권 허락 대상에 포함된다.

한편 개정된 2차 수정계약의 주요 내용은 다음과 같다.147)

147)즉,원계약 3.1조는 2차 수정계약에 의하여 3.1(a)조,3.1(b)조로 개정되었는데,실시권 

범위에서 재실시허락권이 명시적으로 배제되었다.나아가 원계약 3.1조에 규정된 권리 중 

”제조위탁권(have-maderight)"은 2차 수정계약에 의하여 3.7조가 추가되어 제한적으로 인

정하게 되었고,계약의 존속조항인 6.4조도 변경되었다.
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수입,판매,판매를 위한 청약 또는 처분을 위하여 오로지 인텔로의 공급

만을 위한,다른 제조자에의 인텔 라이센스 제품의 제조위탁

3.7제조위탁권(Have-maderights)

(a)3.1조에 따라 허여된 실시권 하에서,인텔이 자신을 위하여 제3

자로 하여금 제품을 제조하게 할 권리는 다음의 경우에만 적용된다.

(i)제3자에 의하여 제조될 제품의 제조용 디자인,규격 및 작업도

면(개별적으로 또는 통칭하여 “제품규격”이라 함)은 인텔이 그 제 3자인 

제조자에게 제공한 것이고 (ii)제품규격은 만일 인텔이 그 디자인에 대하

여 무제한적인 소유권을 보유하고 있지 않은 한,본래 제 3자인 제조자에 

의하여 인텔에 제공된 것이어서는 아니된다.

6.4존속(Survival)3.5조 그리고 4.5조에 언급된 선택사항에 더하

여,1,2,5.4,6.3,6.4그리고 7조는 이 계약의 해지 또는 만료 이후에도 

존속한다.

한편 인텔은 이 사건 소가 제기된 이후인 2011.6.9.과 2011.7.9.

삼성에게,인텔이 2011.1.31.인니피온의 무선솔루션 사업부문을 인수하여 

IMC가 인텔의 자회사가 되었고,그 이후 IMC가 제작한 제품은 이 사건 

라이센스 계약 의해 인텔에게 라이센스가 부여된 제품이고,애플은 이 사

건 라이센스 계약 이전에 창설되거나 취득한 하나 또는 그 이상의 인텔 기

업으로부터 인텔 제품을 구매하는 것이라는 취지의 서신을 보냈다.

③ 피고의 특허권 소진 항변에 대한 법원의 판단 

이에 대해 피고는 피고 제품이 원고의 3GPP표준기술과 관련한 특

허를 침해하고 있다고 가정하더라도 원고의 특허가 소진되었다고 항변하였
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으며,법원은 다음과 같이 판단하였다.

(i)IMC가 이 사건 모뎀칩을 제조한 행위가 인텔이 이 사건 라이센

스 계약을 통해 원고로부터 허락받은 범위 내인지 여부 :IMC에 대한 인

텔의 실시권 확장 또는 제조위탁 여부 

i)이 사건 라이센스 계약 3.3조의 실시권을 자회사에 확장할 수 있

는 권리 조항에 대하여 종합적으로 해석해보면 이는 인텔의 모든 자회사에

게 실시권을 부여하겠다는 의사로 보기는 어렵고,인텔이 실시권을 확장한

다는 별도의 적극적인 행위가 필요한 것으로 판단된다.148)이에 따라 자회

사라는 사정만으로 당연히 위 라이센스 계약에 따른 실시권 확장이 발생하

거나 자동적으로 그 자회사가 실시권을 취득하는 것은 아니다.

ii)그러나 사안에서 인텔이 자회사인 IMC로부터 이 사건 라이센스 

계약의 실시권 대상제품을 구매한다는 사정만으로 실시권 확장권을 행사하

였다고 볼 수는 없고,그밖에 인텔이 IMC에 위 라이센스 계약에 따른 실

148)법원은 이에 대해 이 사건 라이센스 계약 3.3조에서는 실시권을 자회사에 확장할 권

리를 갖고,원고의 서면 요청이 있으면 원고에게 실시권이 확장된 자회사를 서면으로 통

지하기로 약정하였고,구체적인 실시권 확장권에 대한 행사방법이나 절차에 대하여는 정

한 바가 없는데,① 이 사건 라이센스 계약은 원칙적으로 인텔에게 원고의 특허에 대하여 

존속기간까지 실시권을 허여하는 것이고,계약의 당사자가 아닌 인텔의 자회사에 대하여

는 예외적으로 인텔에게 실시권 허여에 대한 권리를 부여하는 것인 점,② 위 라이센스 

계약의 목적은 신규제품의 설계 제조 자유의 증대와 상대방의 특허권에 대한 침해 방지 

등에 있는 점,③ 제2차 수정계약 7.12조에서 계약의 이익을 제3자에게 확장시키는 것을 

주된 목적으로 하는 자회사의 설립,인수를 금지하고 그러한 제3자에 대한 실시권 확장도 

제한하고 있으며,제3자에 대한 제조위탁 등의 범위도 한정하고 있는 점,④ 위 라이센스 

계약 3.3조에서는 원고의 서면요구에 대한 통보의무만을 규정하고 실시권 확장권의 행사

에 대하여는 아무런 규정을 두지 않고 있으므로 실시권 확장을 위해 원고에 대한 사전 통

보나 동의 없이 일방적으로 할 수는 있을 것이지만,위 라이센스 계약에서 정한 실시권 

확장의 제한 규정이 존재하는 점 등을 근거로 인텔의 모든 자회사에게 실시권을 부여하겠

다는 의사로는 보기 어렵고,실시권 확장을 행사하기 위한 별도의 적극적인 행위가 필요

한 것으로 보인다고 판단하였다.
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시권 확장을 위한 어떠한 행위를 하였다고 인정할 증거가 없으므로 인텔의 

라이센스 계약에 따른 실시권이 IMC에게 확장되었다고 볼 수 없다.

iii)나아가 가사 이 사건 라이센스 계약 3.3조의 해석상 인텔의 실시

권이 별도의 적극적인 행위 없이 자회사에게 당연히 확장된다고 하더라도,

이 사건 라이센스 계약은 2009.6.30계약기간이 만료됨으로써 종료되었

고,IMC는 위 라이센스 계약기간이 만료된 후인 2011.1.31.에 이르러 비

로소 인텔의 자회사로 되었으므로,IMC는 인텔로부터 위 라이센스 계약에 

따른 실시권을 부여받을 수 없다.149)

iv)나아가 인텔이 IMC로 하여금 모뎀칩을 제조하여 IA또는 애플에

게 납품하도록 한 행위가 이 사건 라이센스 계약상 허용된 제조위탁(원계

약 3.1조 또는 2차 수정계약에서 추가된 3.7조)의 범위 내라고 보기도 어렵

다.150)

149)이와 관련하여 법원은 추가로 원고와 인텔이 2차 수정계약(2004.7.1.효력발생)을 체

결하면서,① 3.1조에서는 재실시 허락권(sublicense)을 명시적으로 배제하고 있고,3.7조에

서는 제3자에 대한 제조위탁의 범위를 인텔이 완전한 소유권을 갖는 제품 규격을 제3자에

게 제공한 경우로 제한하였으며,계약 종료 이후의 계약효력과 관한 "6.4존속(survival)"

규정과 관련해서,원계약은 계약 종료 후에도 계약에 따라 부여한 실시권이 특허가 유효

한 동안 계속 유지되는 되는 것으로 규정하였는데,2차 수정계약에서도 ”제 1,2,5.4,6.3,

6.4및 7조 규정은 이 계약의 종료 후에도 존속한다”는 내용으로 대체되었을 뿐,인텔의 

자회사에 대한 실시권 확장권을 규정한 라이센스 계약 3.3조를 위 존속 규정에 포함시키

지 아니한 사정 등에 비추어 보면,인텔의 자회사에 대한 실시권 확장권은 이 사건 라이

센스 계약의 계약기간 만료로 종료된 때에 이미 소멸하였다고 설시하였다.

150)이와 관련하여 법원은 ① 이 사건 라이센스 계약 3.2조에 의하면 제3자의 디자인에 

기초하여 제조된 제품에 대하여는 위 계약 3.1조의 실시권이 미치지 않으므로,제3자가 제

조까지 한 제품은 당연히 위 계약 3.1조에 의한 실시권의 범위에서 배제되어야 하는 점,

② 2차 수정계약에서 추가된 위 계약 3.7조에 의한 “제조위탁(have-made)”은 인텔이 제3

자로 하여금 인텔만을 위하여 제품을 제조하도록 하는,오로지 인텔이 완전한 소유권을 

갖는 제품 규격을 제3자에게 제공한 경우에만 제한적으로 허용되는 것이고,인텔이 직접 

제조하지 않은 제품에 대하여 인텔의 사용,판매 기타 처분이 가능하려면 인텔이 제공한 

설계에 따라 그 제품이 제조된 것이어야 하는 점 등에 비추어 보면 이는 인텔이 제 3자로 

하여금 인텔만을 위하여 제조하도록 한(have-made)제품에 한정되는 것으로 보아야 한다

는 점,③ 이 사건 라이센스 계약의 2차 수정계약에 따라 인텔이 제3자에게 제조위탁을 

하려면,이 사건 라이센스 계약 3.7조에 따라 제품규격을 인텔이 제3자에게 제공한 것이
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(ii)나아가 인텔이 IA를 통해 이 사건 모뎀칩을 피고에게 판매한 행

위가 인텔이 이 사건 라이센스 계약을 통해 원고로부터 허락받은 범위 내

인지 여부 :IA에 대한 인텔의 실시권 확장 여부

한편,만약 IMC가 이 사건 모뎀칩을 제조한 행위가 인텔이 이 사건 

라이센스 계약을 통해 원고로부터 허락받은 범위 내여서 이 사건 모뎀칩이 

이 사건 라이센스 계약상 실시가 허락된 인텔 라이센스 제품에 해당한다고 

가정하더라도,인텔이 아닌 인텔의 자회사인 IA가 이 사건 모뎀칩을 애플

에 판매한 행위가 이 사건 라이센스 계약에 따라 원고로부터 허락받은 범

위 내인지가 문제된다.

앞서 본 바와 같이 이 사건 라이센스 계약 3.3조에 의하여 인텔이 자

회사에 대한 실시권을 확장할 권리를 가진다고 하더라도 인텔의 자회사가 

인텔 라이센스 계약에 따른 실시권을 곧바로 취득하는 것이 아니라,인텔

이 실시권을 확장한다는 인텔의 적극적인 행위가 있어야 한다.그런데 이 

사건에서 라이센스 계약의 존속기간 중 인텔이 IA에 대하여 위 확장권을 

적극적으로 행사하였다고 인정할만한 증거가 없으므로,인텔이 IA를 통해 

이 사건 모뎀칩을 피고에게 판매한 행위가 인텔이 이 사건 라이센스 계약

을 통해 원고로부터 허락받은 범위 내라고 할 수 없다.

(iii)결론

고,인텔이 제품규격에 대한 소유권을 보유하고 있지 않은 한 제3자로부터 제공받은 것은 

아니어야 하는 점,④ 인피니온은 인텔에 인수되기 전에 이 사건 모뎀칩에 대한 디자인,

사양서(specifications)및 시공도(workingdrawings)등을 보유하면서 이를 생산하여 왔고,

IMC에서 이에 기초하여 이 사건 모뎀칩을 생산한 것으로 보이고,달리 인텔이 위 모뎀칩 

의 제품규격에 관한 소유권을 갖고 있다거나 IMC에게 그 제품규격을 제공하였다고 인정

할 증거도 없다는 점을 근거로 이 사건 라이센스 원계약 3.2조 또는 이 사건 2차 수정계

약 3.7조에 따른 제조위탁에 따라 제조된 것이라고 할 수도 없다고 판단하였다.



- 72 -

특허가 구현된 제품이 판매 또는 양도된 경우에는 판매 또는 양도된 

시점부터 당해 특허 제품에 한하여 특허권이 소진된다고 할 것이나,특허

권자 등으로부터 제조 허락을 받지 못한 제3자에 의해 특허 제품이 생산되

었다면 그 제품은 침해물품에 해당하여 권리소진이 적용될 여지가 없다고 

할 것이다.그런데 이 사건 라이센스 계약에 따라 인텔의 실시권이 IMC에

게 확장되었다거나 인텔의 제조위탁권에 의해 IMC가 이 사건 모뎀칩을 제

조한 것이라고 할 수도 없으므로,인텔이나 인텔의 자회사인 IA가 적법하

게 라이센스 받아 생산된 이 사건 모뎀칩을 판매하였음을 근거로 한 원고

의 특허권 소진 주장은 이유 없다.

나아가 만약 IMC가 이 사건 모뎀칩을 제조한 행위가 원고로부터 허

락받은 범위 내라고 가정 하더라도,인텔의 자회사인 IA가 이 사건 모뎀칩

을 애플에 판매한 행위 역시 이 사건 라이센스 계약상 인텔의 실시권이 확

장되었다고 보기 어려워 원고로부터 허락받은 행위가 아니므로 역시 특허

권 소진 주장은 이유 없다.151)

151)반면에 삼성이 2011.4.22.미국 북부 캘리포니아 연방지방법원(U.S.DistrictCourt

fortheNorthernDistrictofCalifornia)의 새너제이 지원(SanJoseDivision)에 애플을 상

대로 미국 등록번호 7,675,941특허(청구항 10항,15항),7,447,516특허(청구항 15,16항),

7,698,711특허(청구항 15,16항),7,698,711특허(청구항 9항),7,577,460특허(청구항 1항),

7,456,893특허(청구항 10항)의 5건 특허(7,675,941및 7,447,516특허는 표준 특허)침해를 

이유로 제소한 사건(Case5:11-cv-01846-LHK)에서(Case5:11-cv-01846-LHK Document1893

Filed08/21/12FinalJuryInstruction,U.S.DistrictCourtfortheNorthernDistrictof

California,San JoseDivision,p.29:“FinalJury Instruction No.18Summary of

Contents”),피고 애플은 표준 특허인 7,675,941및 7,447,516특허에 대해 한국에서와 마찬

가지로 삼성의 인텔에  대한 라이센스 계약에 근거한 판매로 소진되었다고 항변하였다(同

文書,p.48:“FinalJuryInstructionNo.34PatentExhaustion”).

이에 대하여 2012.8.24.배심원 평결(침해 및 무효 여부,고의 침해 여부,피해자의 손해

액을 결정)에서는 한국 소송과 기본적으로 유사한 사실관계에서 원고인 삼성의 7,675,941

특허 및 7,447,516특허가 소진된다고 결정하였다(Case5:11-cv-01846-LHK Document1931

Filed08/24/12AmendedVerdictForm,U.S.DistrictCourtfortheNorthernDistrictof

California,SanJoseDivision,p.20:“PatentExhaustion33.HasAppleProvedbya

preponderanceoftheevidencethatSamsung isbarred by patentexhaustion from
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다.종래 각국 입장 및 향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토 

특허권 소진과 계약의 충돌은 소진의 한계 문제 중 가장 기본적이고 

중요한 문제라고 할 수 있다.

앞서 소진의 한계 선상의 쟁점에 대한 처리 기준에 대해 본 논문에서

는 일단 그에 대한 처리 기준의 결정은 문제되고 있는 국가에서 그 시대의 

특허 제품 거래 현황과 산업 환경 등에 비추어 소유권과 특허권 중 어느 

쪽을 더 보호할 것인지에 대한 정책 판단으로(소진론의 본질 및 목적 측

면),152)어느 지점을 기준으로 특허법제가 부여하려 했던 인센티브의 최소

한이 특허권자에게 보장 되었다고 보고 특허권으로 하여금 소유권에게 양

보하게 할 것인지의 문제라는 점(소진론의 근거 측면)153)을 밝힌바 있다.

(1)미국 판례의 입장에 대한 검토

미국에서 연방대법원 판결에 의해 특허권 소진 이론이 인정된 이래,

특허권 소진과 계약의 충돌은 제조 회사들이 재판매가격 제한,거래 지

역․상대방 제한 등 수직적 거래제한(Verticalrestraint)이나 끼워팔기와 같

은 계약을 통해 독점화를 시도하면서 그 수단으로 특허권을 이용했던 사안

들에서 주로 문제되어 왔다.154)한편 독점금지법제의 발달 및 부침과 시기

적으로 맞물리면서 1997년 연방순회항소법원의 Mallinkrodt사건 판결 이

enforcingthefollowingSamsungpatentagainstapple?‘516Patent– YesforApple,

’914Patent– YestforApple”).

한편 삼성과 애플 소송의 경과에 대해서는 http://www.engadget.com/tag/apple,sam-

sung,lawsuit/또는 http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_v_samsung등 참조.(2013.10.

12.07:00방문).

152)中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,361면.

153)박준석(註9論文),175-177면.

154)Rinehart,前揭論文,p.499.
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전까지 미국 법원은 그에 대해 일관성 없는 태도를 보여 왔다.

즉,1997년 이전까지 미국 법원은 유사한 사안들에 대해 ① 형평법에 

근거한 특허권 남용(patentmisuse)으로 규율한 경우도 있고,155)② 셔먼

법156)을 적용하여 계약상 제한의 효력을 부인한 경우도 있으며,157)③ 때로

는 그와 같은 제한이 법에 의해서 인정되지 않고 계약상 합리성이 없는 사

용권 제한이라는 이유로158)바로 특허권 소진을 인정하기도 하고,159)④ 반

대로 라이센스 범위를 넘은 판매로서 소진되지 않고 특허 침해가 된다고 

판단한 경우도 있다.160)

한편,이 시기에 특허권 소진 여부에 대해 판단한 경우에도 ① 판매 

또는 제조․판매에 대한 라이센스를 부여하면서 판매가격 유지 조건을 부

가하였으나 라이센시가 그에 위반해서 제품을 판매한 Strausv.Victor

Talking Machine 사건161),United States v.Gen.Elec.Co.사건162),

UnitedStatesv.UnivisLensCo.사건163)등에서는 판매가격 유지 조건의 

위반에도 불구하고 특허권 소진을 인정한 반면에,② 제조․판매에 대한 

라이센스를 부여하면서 판매 상대방을 개인용도로 사용하려는 자로 제한하

였으나 라이센시가 상업용으로 사용 예정인 극장을 상대로 제품을 판매한 

GeneralTalkingPicturesCorp.v.WesternElec.Co.사건164)에서는 제

조․판매 라이센스 제한 위반을 이유로 특허권 소진을 부정하였다.한편,

155)MortonSalt,314U.S.488(1942).

156)ShermanAntitrustAct,ch.647,26Stat.209(1890).

157)EthyleGasoline,309U.S.at458;StandardSanitaryMfg,226U.S.20(1912);Univis,

316U.S.at252-253;Rinehart,前揭論文,pp.499-500.

158)Adams,84U.S.at456.

159)Adams,84U.S.at456-457;Rinehart,前揭論文,p.500.

160)GeneralTalkingPictures,305U.S.at127.

161)243U.S.490(1917).

162)272U.S.476(1926).

163)316U.S.241(1942).

164)305U.S.124(1938).
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③ 특허권자가 스스로 또는 라이센시를 통해 특허 제품을 판매하면서 구매

자로 하여금 자신의 비특허 또는 별개 특허 제품 등 특정 제품과 함께 사

용할 것을 조건으로 부가하였으나 제품 구매자가 그에 위반하여 제품을 사

용한 사안들인 MotionPicturePatentsCo..v.UniversalFilm Mfg.Co165),

CarbiceCorp.ofAmericav.AmericanPatentsDevelopmentCorp.사

건166)등에서는 특허권 소진을 인정한 반면에,Henry v.A.B.Dick

Company사건167)등에서는 조건 위반을 이유로 특허권 소진을 부정하는 

판시를 한 바 있다.

이와 같이 일관되지 못하던 미국 법원의 입장은 1982.10.1.미국 연

방순회항소법원 창설을 계기로 전환점을 맞아,Mallinkrodt사건 판결168)이

나 BraunMedical사건 판결169)등 일련의 연방순회법원 판결을 통해 소

진 이론이 새로운 방향으로 나아가고 있던 상황이었다.연방항소법원은 

GeneralTalkingPicture사건 연방대법원 판결170)의 취지를 적극적으로 확

장해석하면서 특허권 소진은 명시적 제약이 없이 승인된 판매가 이루어진 

경우에 한하여 인정되게 되고,171)명시적 조건에 기한 판매나 명시적 제약

이 있는 라이센스를 부여한 경우에는 특허권 소진이 될 수 없다고 보았

다.172)나아가,특허권자가 부가하는 제약이나 조건 유효성에 대해서도 특허

권의 합리적 범위 내에 있고 합리성 원칙에 비추어 경쟁을 저해하는 효과

가 생기는 경우가 아닌 이상 유효하다고 하여173)실질적으로 독점규제법 위

165)243U.S.502(1917).

166)283U.S.27(1913).

167)224U.S.1(1912).그러나 同判決은 이후 앞서 소개한 MotionPicturePatents,243

U.S.at518판결을 통해 폐기되었다.

168)Mallinckrodt,976F.2d700(Fed.Cir.1992).

169)BraunMedical,124F.3d.1419(1997).

170)GeneralTalkingPictures,305U.S.124(1938).

171)Mallinkrodt,976F.2d.at705-706.

172)Mallinkrodt,976F.2d.at709.

173)Mallinkrodt,976F.2d.at708.
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반이나 특허권 남용과 같은 특별한 예외에 해당되는 경우가 아닌 한 무한

정 유효성을 인정하는 입장을 취했다.이와 같이 특허권자가 부가한 조건

이나 제약에 위반한 라이센시나 구매자의 행위에 대해 연방순회항소법원이 

특허침해 책임을 물을 수 있다는 입장을 취하면서,특허권 소진은 특허권

자의 의사에 의해 너무나 쉽게 회피할 수 있는 원칙이 되어 가면서,특허

권이 강화되는 경향이 이어져 왔다.174)

한편 연방순회항소법원이 주도했던 특허권의 지나친 강화나 심리 기

준의 획일성과 같은 문제점175)에 대해 최근 연방대법원이 일련의 판결들을 

통해 제동을 거는 형국을 보이고 있다.그런 흐름 속에서 특허권 소진에 

관해서도 Mallinkrodt사건 판결176)등 연방순회항소법원의 입장과 방향을 

달리하는 연방대법원의 Quanta판결이 내려지면서 논쟁이 다시 촉발되게 

되었다.177)

비록 단정할 수는 없으나 연방대법원의 Quanta판결 이후 특허권 소

진과 계약의 충돌에 대한 미국 법원의 입장에 대해 검토해보면 다음과 같

다.

일단 현재 미국 판례의 입장에 대해 판단하기 위해서는 연방항소법

원의 Mallinckrodt판결 및 연방대법원의 Quanta판결과 더불어 양 판결

에서 선행 판결로 원용하고 있는 GeneralTalkingPictures연방대법원 판

결178)에 대한 검토가 필요하다.

General Talking Pictures 사건의 개요는 다음과 같다. 원고 

174)Server,前揭論文,p.583(”InMallinkrodt,Inc.vMedipart,Inc.,theFederalCircuit

resurrectedtheconditionalsaledoctrineoriginallyendorsedbytheSupremeCourtin

Henry.”).

175)Nard․Duffy,前揭論文,p.1619.

176)976F.2d700(Fed.Cir.1992).

177)Server,前揭論文,p.590.

178)GenaralTalkingPictures,305U.S.124(1938).
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American Telephone and Telegraph Company는 진공관 튜브 확성기

(vacuum tubeamplifiers)에 대한 이 사건 특허들의 보유자이고,원고 

WesternElectricCompany,Inc.와 ElectricalResearchProducts,Inc.는 그

로부터 이 사건 특허들에 대한 라이센스를 얻은 자로,특히 원고 Western

ElectricCompany,Inc.는 제3자의 특허 제품 제조,판매를 배제할 수 있는 

권한을 보유하고 있었다.179)한편, 피고(General Talking Pictures

Corporation)는 발성영화(talkingmotionpictures)녹음 및 복제 장비를 대

여해주는 사업을 하고 있었다.180)

원고 AmericanTelephoneandTelegraphCompany는 특허풀을 통

해 이 사건 특허들에 관하여 원고 Western ElectricCompany,Inc.와 

ElectricalResearchProducts,Inc.에게 상업용 사용에 대한 전속적 라이센

스를 부여하고,소외 AmericanTransformerCompany를 포함한 약 50개 

제조사에게 개인용 사용에 대한 비전속적 라이센스를 부여하였다.181)개인

179)WesternElectricCo.v.GeneralTalkingPicturesCorporation,16F.Supp.293,294

(D.C.N.Y.1936)(“theplaintiffAmerican Telephoneand Telegraph Company isthe

owner ofthe severalpatents involved,and thatthe plaintiffs Western Electric

Company,Inc.,andElectricalResearchProducts,Inc.,aretheholdersoflicensesfrom

thefirst-named;thattheWesternElectricCompany,Inc.,possessesallrightsunderor

arisingfrom said patentstoexcludeothersfrom themanufacture,use,etc.,ofthe

patented devices;thattheWestern ElectricCompany,Inc.,and ElectricalResearch

Products,Inc.,arepossessedofallclaimsarisingoutofallegedinfringementasset

forth in thebill,and therightsfortheirown benefitto bring suitagainstany

infringer.”).

180)GeneralTalkingPictures,16F.Supp.at294(“Thedefendantwasorganized in

September,1928,underthelawsofDelaware,and itsbusinessisthatofleasing

recording and reproducing equipmentfortalking motion pictures in the United

States”).

181)GenaralTalkingPictures,305U.S.at126(“Forthecommercialfield exclusive

licenseshadbeengrantedbythepatentpooltoWesternElectric*126Companyand

ElectricalResearchProducts,Inc.Fortheprivateorhomefieldthepatentpoolgranted

non-exclusive licenses to aboutfifty manufacturers.Among these was American

TransformerCompany.”).
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용 비전속적 라이센스의 범위는 라디오 아마추어 수신,라디오 실험 수신,

라디오 방송 수신 용도로만 라이센스 기기를 제조․판매하는 것이었다(“It

waslicensed‘solelyandonlytotheextentandfortheuseshereinafter

specifiedanddefined***tomanufacture***,andtosell***only

forradio amateurreception,radio experimentalreception and radio

broadcastreception***licensed apparatussomanufactured bythe

Licensee.***’”).182)

소외 AmericanTransformerCompany는 극장에서 발성영화 기기의 

일부로 사용하기 위하여 확성기를 제조․판매해서는 안된다는 라이센스 내

용을 알고 있으면서도 이를 제조해서 그와 같은 상업용도로 피고(General

Talking Pictures Corporation)에게 판매하였고, 피고(General Talking

PicturesCorporation)역시 소외 AmericanTransformerCompany에게 그

런 제조․판매 권한이 없다는 것을 알면서도 제품을 주문하여 구매하였

다.183)184)

182)GenaralTalkingPictures,305U.S.at126(“Thelicenseprovidedfurther:‘Nothing

hereincontainedshallberegardedasconferringupontheLicenseeeitherexpresslyor

byestoppel,implicationorotherwise,alicensetomanufactureorsell,anyapparatus

exceptsuchasmaybemanufacturedbytheLicenseeinaccordancewiththeexpress

provisionofthisAgreement.’”).

183)GenaralTalkingPictures,305U.S.at126(“TransformerCompany,knowingthatit

hadnotbeenlicensedtomanufactureortosellamplifiersforuseintheatresaspart

of talking picture equipment,made for that commercialuse the amplifiers in

controversyandsoldthem toPicturesCorporationforthatcommercialuse.Pictures

Corporation ordered theamplifiersand purchased them knowing thatTransformer

Companyhadnotbeenlicensedtomakeorsellthem forsuchuseintheatres.”).

184)좀 더 구체적으로 피고(GeneralTalkingPicturesCorporation)가 구매한 확성기 제품

에는 다음과 같은 고지문이 포함되어 있었다.

“This apparatus is licensed only for radio,amateur,experimentaland broadcast

reception underthe following patentsofthe Radio Corporation ofAmerica and

AssociatedCompanies.”(GeneralTalkingPictures,16F.Supp.at294).

또한 피고가 해당 확성기 제품의 사용을 위해서는 공개 시장에서 적법한 디스트리뷰터로

부터 튜브(tube)를 구매해야 했는데,각 튜브 박스에는 다음과 같은 라이센스 고지문이 포
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이에 원고들은 피고(GeneralTalkingPicturesCorporation)가 이 사

건 특허에 대한 라이센스 없이 불법적으로 특허제품을 제조․판매․사용 

하였다고 주장하며 뉴욕 남부 지방법원(DisctrictCourt,S.D.New York)에 

특허침해를 원인으로 침해 금지 등을 구하는 소를 제기하였다.185)

1심(DisctrictCourt,S.D.New York)에 이어 2심 연방순회항소법원은 

피고가 이 사건 7개 특허186)중에 무효로 판단한 1개 특허187)를 제외한 나

함되어 있었다.

“LicenseNotice.

In connection with devicesitsells,RadioCorporation ofAmericahasrightsunder

patentshavingclaims(a)onthedevicesthemselvesand(b)oncombinationofthe

devices with otherdevices orelements,as forexample in various circuitsand

hook-ups.

Thesaleofthisdevicecarriesalicenseunderthepatentclaimsof(a),butonlyfor(1)

talkingmachineuses,(2)radioamateuruses,(3)radioexperimentalusesand(4)radio

broadcastreception;andonlywherenobusinessfeaturesareinvolved.

Thesaledoesnotcarry alicenseunderpatentclaimsof(b),exceptonly (1)for

legitimaterenewalsand repairsin apparatusand systemsalready licensed foruse

undersuch patentclaims on combinations,(2)forassembling by amateursand

experimenters,andnotbyothers,withotherlicensespartsordevices,orwithpartsor

devicesmadebythemselves,butonlyfortheirownamateurandexperimentalradio

useswherenobusinessfeaturesareinvolved,andnotforsaletoorforusebyothers,

and(3)forusewithlicensedtalkingmachinesandlicensedradiobroadcastreceiving

devices;andonlywherenobusinessfeaturesareinvolved.

Thisdeviceislicensedfornootheruseunless,byspecialwrittencontractofsalewith

Radio Corporation ofAmerica,thepurchaserhasagreed to useitin someother

specialmanneronly,assetforth inthecontractofsale.Therighttoemploythe

devicein such specialmannerisnontransferableexceptby specialagreementwith

RadioCorporationofAmerica.“(GeneralTalkingPictures,16F.Supp.at295).

185)GeneralTalking Pictures,16 F.Supp.at294 (“The plaintiffs allege thatthe

defendant,withoutalicenseunderanyofthesaidpatents,hasillegallymade,sold

andusedwithintheUnitedStatestheinventionsandimprovementscontainedinthe

saidpatents”).

186)본 사건에서 문제된 7건 특허는 다음과 같다.“① the Lowenstein patentNo.

1,231,764(claims1,2,4,5,6,7),foranegativegrid bias,filedApril24,1912;②

MathespatentNo.1,426,754,foragridbiasingresistance,filedOctober23,1916(claim

8);③ ArnoldpatentNo.1,329,283(claims7,10,13),forapowercircuit,application
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머지 특허를 침해하였다고 판단하였고,피고가 상고허가신청을 하였다

(defendantbringscertiorari).188)

이에 연방대법원은 다음과 같이 판단하였다.189)유효한 라이센스 조

건을 위반한 모든 사용은 특허침해가 된다(“Anyusebeyond thevalid

termsofalicenseis,ofcourse,aninfringementofapatent.”).특허발명

이 다른 용도에 적용 가능한 경우에,특허권자가 라이센시로 하여금 특정 

용도로만 사용하도록 적법하게 제한할 수 있고 다른 용도로 사용하는 것을 

배제할 수 있다면,소외 TransformerCompany는 피고(GeneralTalking

PicturesCorporation)를 위해 확성기를 제조하고 판매함으로서 침해 책임

을 지고,피고(GeneralTalkingPicturesCorporation)역시 그 사실을 알면

서 해당 제품을 주문하고,구매하고,대여함으로서 침해 책임을 지게 된다

(“Ifwherea patented invention isapplicable to differentuses,the

ownerofthepatentmaylegallyrestrictalicenseetoaparticularfield

andexcludehim from others,TransformerCompanywasguiltyofan

infringementwhen itmade the amplifiers for,and sold them to,

PicturesCorporation.And asPicturesCorporation ordered,purchased

filed May28,1914;④ Arnold patentNo.1,403,475(claims8,9,10),forresistance

capacitycoupling,applicationfiledSeptember3,1915;⑤ ArnoldpatentNo.1,448,550

(claims1,12),fordefiniteinputimpedance,originalapplication filed September3,

1915,andNovember2,1915;⑥ ArnoldpatentNo.1,465,332(claims1,3,5,8,10,11),

forcommonplatesupply,originalapplicationfiledSeptember3,1915;⑦ TheArnold

patentNo.1,520,994 (claims1 and 4),forgain control,originalapplication filed

September3,1915.”{WesternElectricCo.v.GeneralTalkingPicturesCorporation,91

F.2d922,922(C.A.21937)}.

187)GeneralTalkingPictures,91F.2d at922{“⑦ TheArnold patentNo.1,520,994

(claims1and4),forgaincontrol,originalapplicationfiledSeptember3,1915”}.

188)GeneralTalkingPictures,305U.S.at124.

189)GeneralTalkingPicturesCorp.v.WesternElec.Co.,304U.S.175(1938)및 305

U.S.124(1938).
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andleasedthem knowingthefacts,italsowasaninfringer.”).190)

한편,이와 같은 용도 제한의 유효성에 관해서도 연방대법원은 

UnitedStatesv.GeneralElectricCo.사건191)에서 스스로 언급한 바와 같

이 특허권자가 특허 사용 허락으로 확보할 권한 있는 합리적인 보상이라고 

판단되는 어떤 조건도 특허권자는 라이센스에 부가할 수 있는데,본 사안

에서 부가된 제한은 그와 같은 성격의 것이며,용도를 제한해서 라이센스

를 부여하는 관행은 오래전부터 존재하던 것이라고 판시했다.192)

이에 따라 연방대법원은 다음과 같이 판단하였다.부가된 제한이 적

법하고 해당 확성기가 라이센스 범위를 벗어나 제조․판매 되었으므로,그 

효과는 소외 TransformerCompany에 대해 라이센스가 전혀 부여되지 않

은 경우와 동일하다.나아가 피고(GeneralTalkingPicturesCorporation)가 

그 사실을 알았으므로,피고 스스로 확성기를 라이센스 없이 제조한 경우

와 다를 것이 없고,라이센스 없이 특허 발명을 이용한 책임이 있다(“As

therestrictionwaslegalandtheamplifiersweremadeandsoldoutside

thescopeofthelicense,theeffectispreciselythesameasifnolicense

whatsoeverhadbeengrantedtoTransformerCompany.AndasPictures

Corporationknew thefacts,itisinnobetterpositionthanifithad

manufacturedtheamplifiersitselfwithoutalicense.Itisliablebecause

ithasusedtheinventionwithoutlicensetodoso.”).193)뿐만 아니라 소

190)GeneralTalkingPictures,305U.S.at126.

191)GeneralElectric,272U.S.at489.

192)GeneralTalkingPictures,305U.S.at127(“Thequestionoflaw requiringdecision

iswhethertherestrictioninthelicenseistobegiveneffect.Thatarestrictivelicense

islegalseemsclear.Mitchellv.Hawley,16Wall.544,21L.Ed.322.Aswassaidin

UnitedStatesv.GeneralElectricCo.,272U.S.476,489,47S.Ct.192,196,71L.Ed.362,

thepatenteemaygrantalicense‘uponanyconditiontheperformanceofwhichis

reasonablywithintherewardwhichthepatenteebythegrantofthepatentisentitled

tosecure.’Therestrictionhereimposedisofthatcharacter.Thepracticeofgranting

licensesforarestricteduseisanoldone”).

193)GeneralTalkingPictures,305U.S.at127.
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외 TransformerCompany가 판매를 허락받지 못했다는 사실을 서로 알고 

있었던 대상을 피고(GeneralTalkingPicturesCorporation)에게 이전할 수 

없다(“TheTransformerCompanycould notconveytopetitionerwhat

bothknew itwasnotauthorizedtosell.Mitchellv.Hawley,16Wall.

544,550,21L.Ed.322.”).194)따라서 원심의 결정을 승인한다(Affirmed).

이에 대해 의료용 장치인 특허 제품을 특허권자가 직접 제조․판매

하면서 특허 제품 표면에 ‘1회용 사용(SingleUse)’과 같은 문구 각인 등의 

방식을 통해 특허 제품 양수인의 사용권을 제한한 Mallinckrodt사건에서 

1심 법원은 GeneralTalkingPicture사건의 연방대법원 판결195)은 특허 제

품 제조․판매자에 대한 라이센스 범위를 제한한 사안인 반면에,본 사안

은 제품을 구해한 최종 소비자의 사용권 범위를 제한한 사안으로 구별된다

고 하면서,196)특허 장치 표면의 ‘1회용(singleuseonly)’기재나,주의사항

이 담긴 고지문에 의해 ‘판매 후 사용권 제약’을 하더라도 특허 장치의 판

매에 따라 이미 특허권은 소진되었고,피고의 행위는 허용되는 수리 범위 

내라고 판단하였으나,197)연방순회항소법원은 GeneralTalkingPicture사

194)GeneralTalkingPictures,304U.S.at181.

195)GeneralTalkingPictures,305U.S.124(1938).

196)Mallinckrodt,1990WL at6{“GeneralTalkingPicturesdoesnotstand forthe

broaderpropositionthatexpressrestrictionsarepersevalid,bindpurchasers,andcan

beenforcedbysuitsforinfringement.Thecaseisdistinguishablefrom thiscaseand

from anysituationwherethepurchaserbuysdirectlyfrom thepatentowner,rather

thanthroughamanufacturinglicensee—seeMuntersCorp.v.BurgessIndus.Inc.,450

F.Supp.1195.1200–1203(1977)(distinguishingGeneralTalkingPicturesonprecisely

thisbasis);U.S.v.G.E.,272U.S.at489–490and also from thesituation where

licenseesmanufactureandsell,thinkingthedevicestheyaresellingaredestinedforan

authorized use,butthepurchaserneverthelessusesthedevicein an unauthorized

manner.Thus,theholdinginGeneralTalkingPicturesdoesnotdisturbtheholdingsin

earliercases,from Adamsv.Burkeforward,thatrestrictionson futureuse,even

expressones,arenotenforceableagainstpurchasersbecausepatentownersexhaust

theirrightswhentheysell.”}.
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건 연방대법원 판결의 취지를 확장 해석하여 해당 판결의 취지는 명시적 

제약이 없이 승인된 판매가 이루어진 경우에 한하여 특허권 소진이 인정되

고,판매가 명시적 조건부로 이루어지거나,라이센스에 명시적 조건이 부여

된 경우에는 특허권이 소진될 수 없다는 것이므로,198)문제된 사안과 같이 

특허 제품 양수인의 사용권을 제한한 경우도 조건부 판매(conditionalsale)

가 이루어진 경우라고 보아 특허소진이 적용되지 않는다고 판단한 바 있

다.199)

반면 Quanta사건200)에서 LG전자는 GeneralTalkingPicturesCorp.

v.WesternElec.Co.사건 판결들201)을 선례로 원용하면서,해당 사안에도 

같은 원칙이 적용되어야 하고,따라서 인텔이 Quanta에 대한 판매 허락을 

197)Mallinckrodt,1990WL at9(“WhatMedipartdoestotheUltraVentisin the

natureofrepair,notreconstruction.”).

198)Mallinkrodt,976 F.2d.at705-706{“In GeneralTalking Pictures...(omitted)...The

SupremeCourtstatedthequestionas“whethertherestrictioninthelicenseistobe

giveneffect”againstapurchaserwhohadnoticeoftherestriction.TheCourtobserved

thata restrictive license to a particular use was permissible,and treated the

purchaser'sunauthorizeduseasinfringementofthepatent,deemingthegoodstobe

unlicensed as purchased from the manufacturer.”, “The UltraVent device was

manufacturedbythepatentee;butthesaletothehospitalswasthefirstsaleandwas

withnoticeoftherestriction.Medipartoffersneitherlaw,publicpolicy,norlogic,for

thepropositionthattheenforceabilityofarestrictiontoaparticularuseisdetermined

bywhetherthepurchaseracquiredthedevicefrom amanufacturinglicenseeorfrom a

manufacturingpatentee.Wedeclinetomakeadistinctionforwhichthereappearsto

benofoundation.”}.

199)Mallinkrodt,976F.2d.at705-706,709(“IfthesaleoftheUltraVentwasvalidly

conditionedundertheapplicablelaw suchasthelaw governingsalesand licenses,

andiftherestrictiononreusewaswithinthescopeofthepatentgrantorotherwise

justified,then violation ofthe restriction may be remedied by action forpatent

infringement.”).

200)Quanta,533U.S.617(2008).

201)Quanta,553U.S.at636{304U.S.175,58S.Ct.849,82L.Ed.1273(1938)및 305

U.S.124,59S.Ct.116,83L.Ed.81(1938)판결}.
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받지 못했다는 것을 양 당사자(인텔과 Quanta)가 모두 알았던 대상{즉,‘비 

인텔 제품과 결합해서 특허를 실시하는 권리’(”therighttopracticethe

patentwithnon-Intelparts”)와 같은 것}은 이전(convey)될 수 없다고 주

장하였다.202)

이에 대해 연방대법원은 ‘GeneralTalkingPictures판결이 여전히 유

효함을 전제로’203)다음과 같이 판시하였다.사안에서는 라이센스 계약의 

어떤 내용도 인텔이 자신의 마이크로프로세서와 칩셋을 비 인텔 부품과 결

합하려는 구매자에게 판매할 권리를 제한하고 있지 않으며,인텔에게 LG

전자의 특허에서 자유롭게 제품을 ‘제조,사용 또는 판매’할 수 있게 넓게 

허락하고 있고,204)어떤 조건도 실질적으로 그 특허를 구현한 제품에 대한 

인텔의 판매권을 제한하고 있지 않다.205)LG전자는 인텔-LG전자 거래 구

조의 중요한 측면을 간과하고 있으며,206)특허권 소진 이론은 LG전자로 하

202)Quanta,553U.S.at636(“LGEarguesthatthesameprincipleapplieshere:Intel

couldnotconveytoQuantawhatbothknew itwasnotauthorizedtosell,i.e.,the

righttopracticethepatentswithnon-Intelparts.”).

203)Andrew T.Dufresne,“TheExhaustionDoctrineRevived?AssessingTheScopeAnd

PossibleEffectsOfTheSupremeCourt’sQuantaDecision”,24BerkeleyTech.LJ.11

(2009),pp.39,41 {“LGE attempted to restricta down-stream purchaser,Quanta,

through itssaleslicense with Intel,relying heavily on GeneralTalking Pictures.

...(Omitted)...the Courtavoided judging the meritsofthisargument,so General

TalkingPicturesformallyremainsgoodlaw afterQuanta.”,“Finallyanddespitethe

foregoingcriticisms,GeneralTalkingPictureshasstoodsince1939,andQuantadidnot

directlychallengeitsreasoning.Thus,GeneralTalkingPicturesprobablystillstands.”}.

204)Quanta553U.S.at636(“NothingintheLicenseAgreementrestrictsIntel'sright

tosellitsmicroprocessorsandchipsetstopurchaserswhointend tocombinethem

withnon-Intelparts.ItbroadlypermitsIntelto“‘make,use,[or]sell’”productsfree

ofLGE'spatentclaims.”).

205)Quanta,553U.S.at637(“TheLicenseAgreementauthorizedInteltosellproducts

thatpracticedtheLGEPatents.NoconditionslimitedIntel'sauthoritytosellproducts

substantiallyembodyingthepatents.”).

206)Quanta,553U.S.at636(“LGEoverlooksimportantaspectsofthestructureofthe

Intel-LGEtransaction.”).
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여금 이 사건 인텔 제품에 의해 실질적으로 구현된 특허에 대한 권리를 주

장할 수 없게 한다.207)

반면에 Quanta사건에서 연방대법원은 Mallinckrodt판결208)에 대해 

전혀 언급하지 않았으며,209)이에 따라 Mallinckrodt판결이 Quanta판결

에 의해 명백히 폐기되었다고 단정하기는 어렵다.210)

물론 ‘라이센시를 통해’특허 제품을 판매하면서 구매자의 사용권을 

제한하는 경우에 대한 Quanta사안이,‘특허권자가 직접‘특허 제품을 제

조․판매 하면서 구매자의 사용권을 제한한 Mallinkrdt사안과 정확히 일

치하는 것은 아니다.그러나 연방대법원이 제품 구매자인 Quanta에 대한 

사용권 제한의 존재 여부나 Quanta가 그러한 사용권 제한을 위반했는지 

여부 등에 대해 전혀 판단하지 않고,특허 제품 제조․판매권에 대한 라이

센시인 인텔의 판매권 제한이 존재하는지 여부만을 검토한 후에 소진을 인

정하였다는 점에 비추어 볼 때,Quanta판결의 태도는 ’라이센시가 특허 

제품을 판매‘하면서 구매자에게 부가한 사용권 제한에 기한 소진 제한에 

대하여 부정적인 입장을 전제한 것이라고 추측될 여지가 있다.이에 따라 

이후에는 ‘특허권자가 직접 특허 제품을 판매’하면서 제품 취득자에 대해 

부가한 사용권 제한 조건에 기한 소진 제한까지 허용하던 Mallinckrodt판

결의 입장은 매우 제한적으로만 적용되거나 유명무실해질 것이라고 보는 

207)Quanta,553U.S.at637(“thedoctrineofpatentexhaustionpreventsLGEfrom

furtherassertingitspatentrightswithrespecttothepatentssubstantiallyembodiedby

thoseproducts.”).

208)Mallinckrodt,976F.2d700(Fed.Cir.1992).

209)Quanta,533U.S.617(2008).

210)Rinehart,前揭論文,p.503(“Unfortunately,Quantadoesnotaddresstheviability

ofMallinkrodtofwhethertheexhaustion doctrineshould beconsidered immutable

ratherthanadefaultrule.Theopiniondoesnotresolovewhetherthesaleofagood

exhauststherighttoresaleandusewhenthepatentownerwithholdstherightto

use“).
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견해가 있다.211)

결국 이상과 같은 현재 미국의 입장에 대한 검토 결과를 정리해보면 

비록 아직까지 명확하게 단정할 수는 없는 상황이지만,① 특허권자가 특

허 제품을 제조․판매하면서 구매자의 사용권을 제한(post-saleconditions

onuse)한 사안(Mallinkrodt판결 사안)과 ② 라이센시가 특허 제품을 제

조․판매하면서 구매자의 사용권을 제한(post-saleconditionsonuse)한 사

안(Quanta의 판결 사안)의 경우에는 제품 구매자인 Quanta의 사용권 제한 

존부나 Quanta가 그러한 사용권 제한을 위반하였는지 여부 또는 그 위반 

효과 등에 대해 전혀 판단하지 않은 채 바로 특허권 소진을 인정하였다는 

점에서 특허권자에 의한 또는 라이센시에 의한 판매 후 사용권 제한에 기

한 특허권 소진 제한을 부정하는 태도를 전제로 하고 있다고 볼 여지가 있

다.212)

211)Jason McCammon,"TheValidity OfConditionalSales:Competing ViewsOf

PatentExhaustionInQuantaComputerInc.v.LG Electronics,Inc.,128S.Ct.2109

(2008)“,32Harv.J.L.& Pub.Pol'y785(2009),pp.792-793(”Futher,thisfirstreading

ofQuanta[Option1:A BroadView ofPatentExhaustion,LimitingConditionalor

Restricted Sales]effectivelyoverrulestheFederalCircuit’sdecisioninMallinkrodtv

Medipart.Through theSupremeCourtnevermentioned Mallinkrodtin Quanta,...“);

Dufresne,前揭論文,pp.41-43{”ThoughQuantamaynotaffectMallinckrodtdirectly,

the opinion should nevertheless sound alarms for patent owners relying on

Mallinckrodt-typesalesrestrictions...(Omitted)...Butseveralobservationssuggestthe

Supreme Courtmay disfavorusing patentlaw to enforce post-sale restraintson

purchasers.”, “In short, Quanta could marginalize Mallinckrodt simply by

implication.”,“Quanta at least clouds Mallinckrodt’s long-term viability.”};반면에 

Quanta판결은 단지 소진 인부의 기준으로 특허 독점의 인정이 합리적인지를 기준으로 

제시한 것이라는 입장에 대한 소개로 McCammon,前揭論文,pp.793-796(“Quantacould

beseen,then,asoneofasetofdecisionsthattacitly endorsesareasonableness

approach to patentexhaustion.“);이들과 달리 아직 입장이 명확하지 않다는 견해로 

Rinehart,前揭論文,p.503(”Unfortunately,Quantadoesnotaddresstheviabilityof

Mallinckrodtorwhetherthe exhaustion doctrine should be considered immutable

ratherthanadefaultrule.Theopinionalsodoesnotresolvewhetherthesaleofa

goodexhauststherightstoresaleandusewhenthepatentownerwithholdstheright

touse.“).
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반면에 Mallinkrodt 판결뿐만 아니라 Quanta 판결도 General

TalkingPicture판결을 선례로 전제하고 있다는 점213)에 비추어 현재 미국 

판례의 입장은 적어도 ③ 라이센시의 판매권 제한(conditionrestrictingthe

righttosell)이 존재하는 경우(GeneralTalkingPicture사안)그 제한 약정

에 위반해서 특허 제품이 판매되면 특허권 소진이 제한될 수 있다는 것이

며,구매자의 사용권 제한(post-saleconditionsonuse)이 존재하는 경우와

는 달리 취급하는 입장이라고 볼 수 있다.214)

212)McCammon,前揭論文,pp.792-793;Dufresne,前揭論文,pp.41-43.특히 同論文의 

해당 부분에서는 Quanta판결에 의해 Mallinkrodt판결의 입장(“using patentlaw to

enforcepost-salerestraintsonpurchasers”)이 약화될 것이라는 근거로 다음과 같은 4가지

를 들고 있다.(이하 원숫자는 필자가 부가함){“Butseveralobservationssuggestthe

Supreme Courtmay disfavorusing patentlaw to enforce post-sale restraintson

purchasers.① First,one interpretation ofQuanta’scommenton possible contract

re-mediesagainstpurchaserswouldsuggestgeneralSupremeCourtskepticism about

policingpost-salerestrictionsonpurchasersviapatentremedies.② Next,theSolicitor

General’s Office—increasingly influential234 on Supreme Courtpatent decisions—

submitted a briefexpressly rebuking Mallinckrodt.235 ③ Moreover,the Justices’

questions atoralargumentevinced concerns aboutthe implications ofallowing

servitudetorun with chattels,and counselforLGE pointedlydeclined toendorse

Mallinckrodt.④ Finally,andmostfundamentally,theMallinckrodtlineofcasesvitiates

patentexhaustioninpracticaltermsbyallowingpatenteestoavoid itseffectsasa

matterofpreference.TheFederalCircuit’sindifferenceto the exhaustion doctrine

standsinstarkcontrasttothemeticulousattentiontheSupremeCourtpaidtofirst

saleprinciplesinQuantaapotentiallysignificantschism thatcouldrequireadditional

harmonization.AndevenabsentdirectSupremeCourtreview,theFederalCircuitmay

perceivevulnerability in Mallinckrodtand temperitstreatmentofsalesrestrictions

accordingly, attempting to head off another reversal. In short, Quanta could

marginalizeMallinckrodtsimplybyimplication.”}.

213)Dufresne,前揭論文,pp.39,41.

214)앞서 소개한 바와 같이 Quanta판결에서 Mallinckrodt판결에 대해 전혀 언급한 바가 

없을 뿐 아니라,GeneralTalkingPicture판결 사안과 Quanta사안을 구별하면서도 사안

을 구분하는 기준이 되는 문언(language)상 차이를 지적하지 않았다는 점 등을 들면서 

Quanta판결은 단지 소진 인부의 기준으로 특허 독점의 인정이 합리적인지를 기준으로 

삼는 입장(areasonablenessapproachtopatentexhaustion)을 택한 것이라고 해석하는 견

해도 있다.McCammon,前揭論文,pp.793-796.



- 88 -

결국 종래 미국 연방순회항소법원의 Mallinckrodt판결을 통해 구매

자의 사용권 제한 약정을 통해서도 소진을 회피할 수 있었지만,Quanta판

결 이후 구매자의 사용권 제한 약정을 통한 소진 회피 가능성은 불투명해 

진 것으로 보이며,대체로 라이센시의 “판매권한에 대한 제한(condition

restrictingtherighttosell)”에 위반한 경우에는 소진의 적용이 부정되지

만,특허권자 또는 라이센세에 의한 “판매 후 사용에 대한 제한(postsale

conditionsonuse)”에 위반한 경우에는 소진된다는 입장이라고 해석될 여

지가 조금 더 크다고 생각된다.215)그러나 아직까지 미국 판례의 입장이 

명확히 정리된 상황이 아니므로 추후 후속 판결들을 통해 그 입장을 주시

할 필요가 있다.

(2)일본의 입장에 대한 검토

비록 이에 대한 최고법원의 판례는 없지만 앞서 소개한 바와 같이 

일본 하급심 법원216)과 학설의 주류는 특허권 소진과 계약의 충돌에 관하

여 특허권 소진의 법적 성격을 공익적 정책적 목적을 가진 강행 규정으로 

해석하여 당사자의 약정에 불구하고 특허 제품의 양도가 이루어지면 특허

권은 소진된다는 입장을 취하고 있다.217)

(3)한국의 종래 입장에 대한 검토

종래 특허권 소진과 계약의 충돌에 관하여 한국에서는 판례나 본격

적인 논의를 찾기는 어려운 상황이었다.218)

215)McCammon,前揭論文,pp.792-793;Dufresne,前揭論文,pp.41-43;김동준,“GM종자

와 관련된 특허권 소진의 문제”,Law & Technology제7권 제2호,서울대학교 기술과 법 

센터 (2011.3.)84-86면.

216)東京高裁 平成13年11月29日 平13(ネ)959;東京地裁 平成13年11月30日 平13(ワ)6000등.

217)中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,360-362면 등.
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한편,최근 서울중앙지방법원이 2012년 8월 24일에 선고한 2011가합

39552판결(소위 삼성 v.애플 판결)219)에서 특허권 소진에 관한 쟁점이 다

루어졌으나,문제된 특허 제품(모뎀칩)을 제조한 자(IMC)가 삼성전자와 인

텔 사이의 라이센스 계약 해석상220)삼성전자로부터 제조 라이센스를 받은 

자로 인정되지 않아 결국 권한 없는 자가 제조한 특허 침해품의 판매로서 

특허권이 소진될 수 없다고 판단하였다.

일정 범위의 제조․판매에 대한 라이센스가 존재하는 상황에서 그 

범위를 계약을 통해 제한하는 경우를 상정하여 논의되는 통상의 소진과 계

약의 충돌 쟁점과 달리 위 판례 사안은 애초부터 무권한자의 제조와 그러

한 특허침해품의 판매가 문제된 경우라고 할 수 있으며,아직까지는 본 판

례의 의미나 평가에 대한 논의가 본격적으로 이루어지고 있지는 않은 상황

이다.

(4)향후 한국에서의 적정한 처리 방향에 대한 검토

(가)향후 한국에서의 처리 방향 예측 및 적정 기준

특허권 소진과 계약의 충돌에 대해 일본에서 하급심 법원221)과 학

218)우성엽,前揭論文,31-63면에서 미국,일본의 사례를 소개하고 있으나 우리나라에서의 

해석론에 대해서는 그러한 외국의 사례를 기초로 추후 논의가 이루어지기를 기대하는 것

으로 마무리하며 구체적인 논의를 전개하지는 않았다;박준석(註74論文),473면에서는 점

차 한국 기업들의 기술 수준이 발전됨에 따라 Quanta사건에서처럼 특허권의 보호를 요

구하는 입장으로 바뀌고 있으므로 본 쟁점에 대한 새로운 검토가 필요하다는 전망을 밝히

고 있다;한편,설민수,前揭論文,29-35면에서는 미국과 달리 특허권 소진이 한국에서 논

의되지 못한 산업 구조상 차이에 대해 언급하고 있으며,51-55면에서 미국 판례의 입장을 

참고한 한국에서의 처리 방향에 대해 언급하고 있다.

219)서울중앙지방법원 2012.8.24.선고 2011가합39552판결.

220)사안에서는 라이센스 계약상 자회사에 대한 실시권 확장권에 의한 또는 적법한 제조

위탁권에 의한 적법한 제조가 이루어진 경우라고 볼 수 있는지가 문제되었다.

221)東京高裁 平成13年11月29日 平13(ネ)959;東京地裁 平成13年11月30日 平13(ワ)6000등.
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설의 주류는 특허권 소진의 법적 성격을 공익적 정책적 목적을 가진 강행 

규정으로 해석해서 당사자의 약정에도 불구하고 특허 제품의 양도가 이루

어지면 특허권은 무조건 소진된다는 입장222)을 취하고 있다.반면에 미국

에서는 기본적으로 특허권자가 라이센시에게 부가한 판매권 제한

(conditionrestrictingtherighttosell)범위를 넘어 특허 제품이 판매된 

경우라면 특허권은 소진되지 않는다는 입장이다.나아가 비록 연방대법원

의 Quanta사건 판결 이후 약정으로 소진을 배제할 수 있는 범위에 대해 

논란이 되고 있기는 하지만,종래 연방순회항소법원의 Mallinkrodt사건 

판결을 통해 특허권자가 제품을 판매하면서 구매자의 사용 범위에 대한 제

한을 부가한 경우(post-sale conditions on use)까지도 조건부 판매

(conditionalsale)로서 그 범위를 넘은 사용시 특허권 소진이 제외된다고 

보는 등 계약에 의한 특허권 소진 배제에 대해 상대적으로 호의적인 태도

를 취하고 있다.

위와 같이 계약과 소진의 충돌을 바라보는 기본적인 입장에 대해 

미국과 일본 사이에 차이가 발생하는 원인이나223)그들과 비교해서 추후 

222)中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,360-362면 등.

223)추측컨대 사견으로는 지식재산권 법제의 철학적 배경에 관하여 유인설(monopoly

profitsincentiverationale)적 입장을 중시하는 영미법계의 전통과 보상설(alabortheory

ofproperty)적 입장을 강조하는 대륙법계의 시각 차이도 미국과 일본 사이에 그와 같은 

근본적인 입장 차이가 발생한 이유들 중 하나로 작용했을 가능성도 있다고 생각한다.좀 

더 부연해보면 다음과 같다.일반적으로 특허권을 포함한 지식재산권 제도를 정당화하는 

철학적 배경으로 다양한 견해들이 제시되고 있지만,대표적인 견해로 (i)소위 17세기 영

국 철학자인 존 로크(JohnLocke)의 재산권 이론에 근거하여 모든 재산권은 국가 성립과 

무관하게 자연상태에서부터 이미 존재하는 것으로 인간은 자신의 육체 노동을 통해 만들

어낸 산출물에 대한 재산권을 가지게 되고,이러한 논리에 따라 정신적 노동을 통해 만들

어낸 산출물에 대해서도 재산권을 가지게 된다는 입장{영국에서 저작권의 본질론 논쟁에 

대한 존 로크 이론의 기여에 대해서는 권영준,“저작권과 소유권의 상호관계 :　독점과 공

유의 측면에서”,경제규제와 법 제3권 제1호,서울대학교 공익산업법 센터 (2010.5.),

166-168면 참조.}(소위 보상설){JaniceM.Mueller,「An Introduction toPatentLaw」

(SecondEdition),ASPEN Publishing(2006)pp.26-27(“Thenaturalrightsjustification,

which hasmoststrongly influenced theintellectualproperty system ofcontinental

Europe,is based on the work ofJohn Locke,the seventeenth-century English
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예상되는 한국 법원의 대응 방향에 관해 우리나라에서 언급하는 견해는 거

의 찾아보기 힘들다.

예상컨대 우리나라는 일본과 같은 대륙법계 시스템을 택하고 있다

는 점에서 기본적으로는 일본과 같이 계약에 의한 특허권 소진 제한에 대

해 원칙적으로 적대적인 입장을 취할 가능성이 크다고 생각된다.224)반면

에 대륙법계 시스템임에도 지식재산권 제도에 관해서는 상대적으로 미국의 

영향을 매우 강하게 받고 있는 상황이라는 면을 고려할 때 예외적으로 허

용하는 계약에 의한 소진 제한의 범위가 일본에 비해서는 상대적으로 넓을 

philosopherwho developed a ”labortheory“ ofproperty.”);Edwin C.Hettinger,

“JustifyingIntellectualProperty”,Philosophy& PublicAffairsVol.18No.1,Blackwell

Publishing(1989)pp.36-45(“Labor,NaturalIntellectualPropertyRights”)}과 (ii)혁신을 

유인하기 위한 독점 보장의 인센티브 시스템이라는 견해(소위 유인설){Mueller,前揭書,

pp.27-28(“MonopolyProfitsIncentiveRationale”);Hettinger,前揭論文,pp.36-45(“The

UtilitarianJustification”)}가 언급되고 있으며,현재는 어느 법제에서나 이들뿐 아니라 여

러 가지 이론을 중복하여 지식재산권 제도의 근거를 설명하는 것이 일반적인 입장이다

{Mueller,前揭書,pp.26-29}.그 외에도 “RewardforServicesRendered”,“Exchangefor

Secrets”등을 특허권을 보호하는 철학적 근거로 들고 있다.그러나 대체적으로 전자는 유

럽의 대륙법계에 강한 영향을 주었으며,후자는 주로 미국에 좀 더 큰 영향을 주었다고 

보는 시각이 일반적이다{Mueller,前揭書,p.26}.지식재산권 제도의 본질에 관해 소위 보

상설적인 시각을 따르게 되면 지식재산권은 노동에 기한 산출물에 당연히 주어지는 재산

권으로 소유권과 다를 바 없다는 점에서 특허권 소진이 문제되는 지식재산권과 소유권이 

충돌하는 상황에서 특별한 사정이 없는 한 지식재산권은 더 완전하고 절대적인 권리인 소

유권에 양보해야 한다고 결론으로 좀 더 쉽게 연결되는 반면에,유인설에 따르면 소유권

과 지식재산권은 전혀 근거를 달리하는 권리이므로 이들이 충돌하는 상황에서도 반드시 

지식재산권이 양보해야 하는 것은 아니고 정책적으로 지식재산권의 보호를 통한 인센티브 

부여의 필요성이 더 크다면 얼마든지 소유권에 우선할 수 있다는 입장을 택할 가능성이 

커지게 된다.추측컨대 이러한 지식재산권 제도의 본질에 대한 근본적인 시각 차이로 특

허권 소진과 계약의 충돌 문제에 대해 대륙법계의 시스템을 취하고 있는 일본에서는 보상

설적인 시각으로 소유권을 강하게 앞세우는 태도를 취하기 쉬운 반면에,미국에서는 유인

설적인 시각을 기반으로 정책적인 판단에 따라 계약 조건의 내용에 따라 소진을 제한하여 

특허권이 소유권에 우선하는 경우를 좀 더 폭넓게 인정하는 입장을 취하기 쉽게 되어,현

재와 같은 입장 차이가 나타나게 된 원인 중 하나로 작용했을 가능성도 생각해볼 수 있다

는 것이다.

224)당장이라면 일본의 영향을 받을 가능성이 커 보인다는 견해로 박준석(註9論文),173

면.
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것으로 예상된다.

미국과 일본의 종래 태도나 장래 예상되는 한국의 입장과 같은 다

양한 처리 기준들을 염두에 두면서 계약과 소진의 충돌 문제에 대한 적절

한 처리 방향을 고민해보면 다음과 같다.

앞서 밝힌 대로 소진의 한계 선상에서 문제되는 쟁점들에 대한 처

리 기준 결정은 실제 사안이 문제되고 있는 국가에서 해당 시점의 특허 제

품 거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적

으로 고려하여 어떤 선을 기준으로 특허권에 우선하여 소유권을 보호하고

자 하는지에 대한 정책적 판단으로 이론적으로 당연한 귀결은 아니다(소진

론의 본질 및 목적 측면).225)이를 소진론의 근거 측면에서 환원해보면 어

떤 선을 기준으로 정책적으로 특허법제가 부여하려 했던 인센티브의 최소

한이 특허권자에게 보장 되었다고 판단하여 특허권이 소유권에 양보하도록 

할 것인지의 문제라고 보아야한다(소진론의 근거 측면).226)

결국 이하에서 검토해보고자 하는 한국에서의 적절한 처리 방안 역

시 특허권 소진과 계약의 충돌이 실제로 문제되는 시점에 한국의 특허 제

품 거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적

으로 고려하여 정책적으로 판단해야 하는 문제이므로 이론적으로 정답이 

있다거나 절대적인 것은 아니라는 것을 전제로,현 시점의 여러 상황을 고

려해볼 때 참고해볼 수 있는 방안의 하나로 검토해 보면 다음과 같다.

앞서 살핀 것처럼 기본적으로는 한국은 일본과 같은 대륙법계 시스

템을 취하고 있으면서도 지식재산권 제도에 있어서는 상대적으로 미국의 

영향을 매우 강하게 받고 있으며,한국 기업들의 전반적인 기술력 상승으

로 과거와 달리 좀 더 적극적으로 특허권 보호가 요구되는 상황이라는 

점227)등을 고려하면 일본처럼 계약에 의한 특허권 소진 제한을 일률적으

225)中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,361면.

226)박준석(註9論文),175-177면.

227)박준석(註74論文),473면.
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로 부정하는 입장보다는,이를 원칙적으로 허용하는 미국의 입장을 기본으

로 하되,거래 안전 보호 등을 고려할 때 미국 판례의 입장을 평가하는 여

러 입장 중에서 계약에 의한 특허권 소진 제한을 좁게 인정하고 있다고 평

가하는 견해와 유사한 처리 기준을 택하는 것이 적절하다고 생각된다.

좀 더 구체적으로 검토해보면 다음과 같다.이미 앞서 살핀 것처럼 

명확한 것은 아니나 현재 미국 판례의 입장은 ① 특허권자가 특허 제품을 

제조․판매하면서 구매자의 사용권 제한(post-saleconditionsonuse)이 문

제된 사안(Mallinkrodt판결 사안)과 ② 라이센시가 특허 제품을 제조․판

매하면서 구매자의 사용권 제한(post-saleconditionsonuse)이 문제된 사

안(Quanta의 판결 사안)의 경우 명확하지는 않지만 Quanta판결에 비추어 

특허권자에 의한 또는 라이센시에 의한 판매 후 사용권 제한 조건에 기한 

소진 제한을 부정하는 태도를 전제로 하고 있다고 볼 여지가 있다.228)반

면에,Mallinkrodt판결뿐만 아니라 Quanta 판결도 GeneralTalking

Picture판결을 선례로 전제하고 있다는 점229)에 비추어 현재 미국 판례의 

입장은 적어도 ③ 라이센시의 판매권 제한(conditionrestrictingtheright

tosell)이 존재하는 경우(GeneralTalkingPicture사안)그 제한 약정에 위

반해서 특허 제품이 판매되면 구매자의 사용권 제한(post-saleconditions

onuse)이 문제되는 경우와 달리 특허권 소진이 제한될 수 있다는 태도라

고 볼 수 있다.230)

결국 위 ①,② 경우와 ③을 구별하는 태도는 제한 약정의 형식에 

따라 판매 후 사용에 대한 제한 약정(postsaleconditionsonuse)을 위반한 

228)McCammon,前揭論文,pp.792-793;Dufresne,前揭論文,pp.41-43.

229)Dufresne,前揭論文,pp.39,41.

230)앞서 소개한 바와 같이 이와 달리 Quanta판결에서 Mallinckrodt판결에 대해 전혀 

언급한 바가 없을 뿐 아니라,GeneralTalkingPicture판결 사안과 Quanta사안을 구별하

면서도 사안을 구분하는 기준이 되는 문언(language)상 차이를 지적하지 않았다는 점 등

을 들면서 Quanta판결은 단지 소진 인부의 기준으로 특허 독점의 인정이 합리적인지를 

기준으로 삼는 입장(areasonablenessapproachtopatentexhaustion)을 택한 것이라고 해

석하는 견해도 있다.McCammon,前揭論文,pp.793-796.
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경우와 판매권한에 대한 제한 약정(conditionrestrictingtherighttosell)

을 위반한 경우를 구분하는 입장이다.즉,전자의 경우는 제품 판매 자체가 

라이센스 범위 내에서 이루어진 경우지만,후자의 경우는 제품 판매 자체

가 라이센스 범위를 벗어나 이루어진 경우로,형식적으로 적법한 최초 판

매가 이루어졌는가라는 법 논리상 구분을 기준으로 삼고 있는 입장이라고 

할 수 있다.①,②와 같이 특허권자가 직접 판매하거나 라이센시에게 판매 

권한 자체는 완전하게 부여하면서 제품 구매자를 상대로 사용권만을 제한

하도록 하는 경우와 ③과 같이 라이센시에 대해 애초부터 판매 권한 자체

를 제한한 경우를 비교해보면 다음과 같다.통상 전자처럼 구매자의 사용

권을 제한하더라도 판매 권한 자체는 보장하는 경우에,후자처럼 판매 권

한 자체를 제한하는 경우보다는 더 충분한 대가를 회수하는 것이 일반적이

라는 점에서,Quanta판결의 취지에 비추어보면 ③과 달리 ①,② 경우에

는 특허권이 소진되어야 한다고 해석하는 입장이 기본적으로 타당하다고 

할 것이다.

한편,비록 하급심이긴 하지만 연방대법원 Quanta판결의 해석에 

대하여 이상과 같은 검토 결과와 동일한 태도임을 명확히 한 경우가 아래

의 StaticControlComponents사건 판결231)이다.

사건의 사실관계는 다음과 같다.Lexmark(Lexmark International,

Inc.)는 프린터와 자사의 프린터용 토너 카트리지를 생산하여 소비자들에게 

판매하는 회사인데,고객이 카트리지를 1회만 사용하고 빈 카트리지를 

Lexmark에게만 반환하기로 동의하는 경우에는 약 20% 정도 할인된 가격

에 카트리지를 판매하는 소위 ‘프리베이트 프로그램’(“PrebateProgram”,

현재는 “LexmarkReturnProgram”으로 부름)라는 판매 방식과 그러한 조

건에 동의하지 않는 고객에게 통상의 가격으로 카트리지를 판매하는 방식

을 구분하여 운영하였다.이때 프리베이트 프로그램에 의해 판매된 카트리

231)StaticControlComponents,615F.Supp.2d575(E.D.Ky.,2009).
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지(“Prebatecartridge”,이하 ‘프리베이트 카트리지’)의 윗부분에는 ‘빈 카

트리지를 재제조와 재활용을 위해 Lexmark에게 반환하세요’(“RETURN

EMPTYCARTRIDGETO LEXMARK FOR REMANUFACTURING AND

RECYCLING”)라는 고지문과 함께 다음과 같은 문구가 기재되어 있었

다.232)

“Pleasereadbeforeopening.Openingthispackageorusingthe

patented cartridge inside confirmsyouracceptance ofthe following

licenseagreement.ThispatentedReturnProgram cartridgeissoldata

specialpricesubjecttoarestrictionthatitmaybeused onlyonce.

Followingthisinitialuse,youagreetoreturntheemptycartridgeonly

toLexmarkforremanufacturingandrecycling.Ifyoudon'tacceptthese

terms,return theunopened package to yourpointofpurchase.A

regularpricecartridgewithoutthesetermsisavailable.”233)

232)좀 더 정확히는 그 문구는 4가지 버전으로 변경되어 왔다.해당 문구는 이 사건에서 

문제된 버전이다.StaticControlComponents,615F.Supp.2dat577{“Overtheyears,

thepreciselanguageofLexmark'sPrebatetermsprinted acrossthetop ofPrebate

cartridgeboxeshasvaried,withatotaloffourdifferentversions.[See,e.g.,R.573at

3.]Thetermsatissuehereread:”}.

233)StaticControlComponents,Inc.v.LexmarkInternational,Inc.,487F.Supp.2d830,

836 (E.D.Ky.,2007);Static Control Components,615 F.Supp.2d at 577 {“These

“restricted”cartridgeshavebeencommonlyreferredtoas“PrebateCartridges”forthe

reasonsthatfollow:Lexmarkrunswhatitcalledatonetimeits“PrebateProgram”

andwhatnow isreferredtoasthe“LexmarkReturnProgram.”[R.594at3,n.4.]In

thatprogram,Lexmark'scustomersbuyprintercartridgesatanup-frontdiscountin

exchangefortheiragreementtousethecartridgesonlyonceand then return the

empty cartridges to Lexmark.According to Lexmark,itoffers “ ‘regular’toner

cartridge[s]forthose customerswho do notchoose thePrebate/Cartridge Return

Program tonercartridge[s]with [their]terms.”[R.2at8.]Therefore,“Prebate”is

temporally thereverseofarebate.“};StaticControlComponents,Inc.v.Lexmark

Intern.,Inc.,697F.3d387,396(6thCir.(Ky.)Aug29,2012){“Inthe1990s,Lexmark

starteda“Prebate”program withcertainlargecustomerswherebyLexmarkwouldsell

new tonercartridgesatanupfrontdiscountofaround20% iftheenduseragreedto

(1)asingle-uselicenseand(2)arestrictionthatthecartridgebereturnedtoLexmark
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한편, 재제조업자들{remanufacturers. Wazana Brothers

International,Inc.d/b/aMicroSolutionsEnterprises(“Wazana”),Pendl

Companies,Inc.(“Pendl”),NERDataProducts,Inc.(“NER”)등}234)은 사

용된 토너 카트리지를 수거해서,수리,토너 리필 등의 작업을 거쳐,해당 

카트리지를 최종 소비자들에게 재판매하는 사업을 수행하였고(“The

remanufacturerstakeusedtonercartridges,repairthem,refillthetoner,

etcetera,and resellthe cartridgesto end-userconsumers.”),Static

Control(StaticControlComponents,Inc.)은 그러한 재제조업자들에게 교체

용 부품,토너,마이크로칩과 같은 재제조작업을 위한 부품 등을 판매하였

다(“StaticControlsellstotheremanufacturerspartsand suppliesfor

reworkingtheusedtonercartridges,suchasreplacementparts,toner,

andmicrochips.”).235)

이에 Lexmark는 StaticControl을 상대로 2002년에 복제 마이크로칩 

생산시 소스 코드와 관련된 저작권(copyright)침해의 소(sueforcopyright

violationsrelatedtoitssourcecodeinmakingtheduplicatemicrochips,

이하 “2002년 소”)236)를 제기하였고,이에 대하여 StaticControl은 연방과 

주의 독점금지와 허위광고 법에 근거한 반대청구(counterclaim under

forremanufacturing orrecycling and notto a third-party remanufacturer.Second

AppelleeBr.at6.Thesetermswereprintedonseveralnoticesontheoutsideofthe

toner-cartridgebox,which instructed theuserthatopeningtheboxwould indicate

acceptanceoftheterms.RegularcartridgesnotsubjecttothePrebatetermsarestill

sold,butatahigherpricethanthePrebatecartridges.AccordingtoStaticControl,the

price ofLexmark tonercartridges increased following the implementation ofthe

program becauseofreducedcompetitionfrom remanufacturers.“}.

234)StaticControlComponents,697F.3dat396FN 2{“WazanaBrothersInternational,

Inc.d/b/aMicroSolutionsEnterprises(“Wazana”),PendlCompanies,Inc.(“Pendl”),

andNERDataProducts,Inc.(“NER”)arethreeremanufacturerswhohavepurchased

microchipsfrom StaticControlforLexmarktonercartridgesandwereoncethird-party

defendantstothesuit.Theyarenotpartiestotheappeal.”}.

235)StaticControlComponents,615F.Supp.2dat577.

236)CivilActionNos.5:02-571.
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federalandstateantitrustandfalse-advertisinglaws)를 하였다.그 소송 

계속 중에 StaticControl이 문제된 마이크로칩을 새롭게 디자인하고,2004

년에 Lexmark를 상대로 새롭게 디자인된 마이크로칩(redesigned

microchips)이 저작권(copyright)을 침해하지 않는다는 확인(declaratory

judgment)을 구하는 소(suefordeclaratoryjudgmenttoestablishthatthe

redesignedmicrochipsdidnotinfringeanycopyright.,이하 “2004년 소

”)237)를 제기하였고,이에 대하여 Lexmark는 저작권 침해,불법행위와 함

께 특허 관련 주장을 처음으로 추가하며 StaticControl을 상대로 한 특허 

유도침해(activeinducementofpatentinfringement)와 재제조업자 3사(

Wazana, Pendl, NER)238)를 상대로 한 특허 직접침해(direct patent

infringement)의 반대청구를 하였다.이후 이들 2개의 소는 2004년 소로 병

합되었다(“Thetwosuitswereconsolidatedintothe04Action.”).239)

위 사건에서 특허권 소진 쟁점과 관련하여 각 담당 법원들이 취한 

입장은 다음과 같다.

237)CivilActionsNo.5:04-84.

238)StaticControlComponents,697F.3dat396FN 2{“WazanaBrothersInternational,

Inc.d/b/aMicroSolutionsEnterprises(“Wazana”),PendlCompanies,Inc.(“Pendl”),

andNERDataProducts,Inc.(“NER”)arethreeremanufacturerswhohavepurchased

microchipsfrom StaticControlforLexmarktonercartridgesandwereoncethird-party

defendantstothesuit.Theyarenotpartiestotheappeal.”}.

239)StaticControlComponents,487F.Supp.2dat836(“Lexmarkallegesdirectpatent

infringementagainsttheremanufacturersandactiveinducementofpatentinfringement

againstSCC”);StaticControlComponents,697 F.3d at395 {“Lexmark sued Static

Controlin2002(the“02Action”)forcopyrightviolationsrelatedtoitssourcecodein

makingtheduplicatemicrochipsandwasgivenapreliminaryinjunctionbythedistrict

court. Static Control counterclaimed under federal and state antitrust and

false-advertising laws.While thatsuitwaspending,Static Controlredesigned its

microchipsandsuedLexmarkfordeclaratoryjudgmentin2004(the“04Action”)to

establish thatthe redesigned microchipsdid notinfringe any copyright.Lexmark

counterclaimedagainforcopyrightviolationsandthistimeaddedpatentcounterclaims

againstStaticControlandeventuallythreeoftheremanufacturers.Thetwosuitswere

consolidatedintothe04Action.”}.
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2개의 소가 병합된 켄터키주 동부 연방지방법원(United States

DistrictCourt,E.D.Kentucky,CentralDivision,Lexington)은 연방대법원

의 Quanta 사건 판결이 내려지기 전인 2007년 4월 24일 약식판결

(summaryjudgement)에서 특허권 소진 쟁점과 관련하여 다음과 같이 판

시한 바 있다.240)

StaticControl은 Lexmark카트리지의 대부분이 Lexmark로부터 최

종 소비자에게 직접 판매되지 않고,재판매 중간상(resellingmiddlemen)에

게 최초로 판매되기 때문에 최초판매이론에 의해서 Lexmark가 프리베이트 

조건을 통해 카트리지의 최종 사용자를 구속할 수 없게 된다고 항변하였

다.즉,프리베이트 계약은 재판매 중간상(resellingmiddlemen)이 아니라 

최종 사용자를 구속하기 위한 것이어서 재판매 중간상에 대한 카트리지 판

매는 제한 없는 판매(unrestrictedsale)로 Lexmark의 특허권을 소진시키고,

특허권 소진 이론에 따라 재판매 중간상에 대한 제한 없는 판매는 

Lexmark가 최종 사용자의 카트리지 사용을 통제할 수 있는 권리를 소진시

킨다고 주장한다.241)

그러나 만약 프리베이트 라이센스가 재판매 중간상을 통해 최종 사

용자에 의한 최종 승낙을 위해 전해지지 않는다면,Lexmark는 대가가 없

다는 점을 고려했을 것이다.즉,특허권 소진론에 의하면 Lexmark는 프리

240)StaticControlComponents,487F.Supp.2d830(E.D.Ky.,2007).

241)Static ControlComponents,487 F.Supp.2d at847 (“the so-called “firstsale”

doctrinepreventsLexmarkfrom bindingmostfinalusersofLexmarkcartridgeswith

Prebateconditions,becausethevastmajorityofLexmark'scartridgesaresoldfirstto

resellingmiddlemen,ratherthan directlyfrom Lexmarktotheend user.”,“tothe

extentthePrebateagreementpurportedlybindstheenduser,ratherthanmiddlemen,

thesaleofcartridgestomiddlemenisanunrestricted salethatexhaustsLexmark's

patentrights.Accordingly,underthe firstsale doctrine,the unrestricted sale of

cartridges to middlemen exhausts Lexmark's rightto controlthe furtheruse of

cartridgesbyendusers.”).
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베이트 라이센스의 효력이 발생되기 전까지는 카트리지의 사용에 대한 완

전한 대가를 받은 것이 아니다.만약 그렇게 보지 않는다면,소비자에 대한 

직접 판매는 제한된 라이센를 유지할 수 있는데 반해서,재판매 중간상을 

통한 판매자는 그렇게 할 수 없다는 자의적인 차별을 만들게 된다.나아가,

만약 재판매 중간상이 모든 소매상을 포함한다고 가정해보면,Static

Control의 주장은 제한적 라이센스의 합법성을 분명히 인정한 

Mallinckrodt,Inc.v.Medipart,Inc.,976F.2d700,704(Fed.Cir.1992)판결

의 입장에 위배된다.242)따라서 카트리지나 그 포장에 기재된 판매 후 재

사용 제한 조건은 유효하고 집행 가능하며(“post-salereuserestrictionon

single-usetonercartridges,whichwasintegrallyconnectedtobroader

saleofprintercartridge,wasenforceable”,“issueofwhethersingle-use

restriction on cartridges,which had been labeled on cartridgesand

cartridgepackaging,wasenforceableterm ofsale,wasdirectedbystate

contractlaw”),일회용 토너 카트리지를 도매상이나 소매상에게 판매한 행

위가 판매 후 재사용에 대한 제한 조건을 소진시키지는 않는다(“saleof

single-usetonercartridgestowholesalersorretailersdid notexhaust

post-salereuserestriction.”).243)

242)StaticControlComponents,487F.Supp.2dat847-848{“SCCdoesnotcontestinits

MotionthatLexmarkcommandslessofapriceforitscartridgeswhenthecartridges

aremarked Prebate.IfPrebatelicensesdid notpassthrough themiddlemen for

ultimateacceptancebytheenduser,thenLexmarkwouldbegivingconsideration—a

lowerpriceforacartridgethanthecartridgewouldotherwisecommand—fornothing

inreturn.Accordingly,pursuanttothelaw ofpatentexhaustion,Lexmarkdoesnot

fully“receive[][its]reward fortheuseofthearticle”untilthePrebatelicenseis

effectuated....(Omitted)...Tohold otherwisewouldcreateanarbitrarydistinctionthat

directsellerstoconsumerscanmaintainrestrictivelicensesontheirpatentedproducts

whilethosewhohappentogettheirproductstotheconsumerviamiddlemencannot.

Additionally,if“middlemen”includeallretailers,thenSCC'spositionwouldseem to

runafouloftheFederalCircuit'sobservationthatthelegalityofrestrictivelicenses

“seemsclear.”Mallinckrodt,Inc.v.Medipart,Inc.,976F.2d700,704(Fed.Cir.1992).”}.

243)StaticControlComponents,487F.Supp.2dat831.
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그러나 이후 연방대법원의 Quanta 사건 판결이 내려지자 Static

Control은 Quanta사건 판결에 나타난 특허권 소진에 관한 연방대법원의 

최근 입장에 따라 법원의 중간 명령에 대한 재고를 신청(Motion to

ReconsiderInterlocutory Order)하였고,244) 켄터키주 동부 연방지방법원

(United States District Court, E.D. Kentucky, Central Division,

Lexington)은 Quanta사건 판결에 따라 중간 명령의 재고가 필요하며,

Quanta사건 판결은 일반적으로 특허권 소진론의 지형을 바꾸었고,특히 

본 사건의 사살관계에 대한 특허권 소진론의 적용 여부를 다르게 하였다고 

판시하면서 재고 신청245)을 받아들였다(“thisCourtagreesthatQuanta

compels reconsideration and reversalofthe aforementioned Order.

Quantahaschangedthelandscapeofthedoctrineofpatentexhaustion

generally,andspecificallytheapplicationofthedoctrinetothefactsof

thiscase.”).246)

244)StaticControlComponents,615F.Supp.2dat576-577{“Thismatterisbeforethe

Court on Static ControlComponents,Inc.'s Motion to Reconsider Interlocutory

Order...(Omitted)...InthisMotion,StaticControlseekstohavetheCourtreconsiderits

Interlocutory OrderatRecord 1008 in lightofthe Supreme Court'smostrecent

statementofthelaw regardingpatentexhaustion,orthefirstsaledoctrine,announced

in QuantaComputer,Inc.v.LG Electronics,Inc.,---U.S.----,128S.Ct.2109,170

L.Ed.2d996(2008).”}.

245)중간 명령(InterlocutoryOrder)에 대한 법원의 재심사권의 근거는 FederalRuleof

CivilProcedure54(b)이다.{“any orderorotherdecision,howeverdesignated,that

adjudicatesfewerthanalltheclaimsortherightsandliabilitiesoffewerthanallthe

partiesdoesnotendtheactionastoanyoftheclaimsorpartiesandmayberevised

atanytimebeforetheentryofajudgmentadjudicatingalltheclaimsandallthe

parties'rightsandliabilities.”}(StaticControlComponents,615F.Supp.2dat578).

246)Static ControlComponents,615 F.Supp.2d at577-578 (“Here,the change or

clarificationinthelaw providedbytheSupremeCourt'sdecisioninQuantajustifies

revisitingthisCourt'spriordecisionthatLexmark'spatentinfringementclaimsarenot

barredbythedoctrineofpatentexhaustion.”).
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이에 따른 재고 사건에서 법원은 Quanta사건에서 연방대법원도 판

시하였던247)특허권 소진 관련 판결들{Bloomerv.McQuewan,55U.S.

539,14How.539,14L.Ed.532(1852),Adamsv.Burke,84U.S.453,

456,17Wall.453,21L.Ed.700(1873),Henryv.A.B.DickCo.,224U.S.

1,32S.Ct.364,56L.Ed.645(1912),Motion PicturePatentsCo.v.

UniversalFilm Mfg.Co.,243U.S.502,518,37S.Ct.416,61L.Ed.871

(1917),EthylGasolineCorporation v.United States,309U.S.436,60

S.Ct.618,84L.Ed.852(1940),UnitedStatesv.UnivisLensCo.,316U.S.

241,62S.Ct.1088,86L.Ed.1408(1942),Mitchellv.Hawley,83U.S.544,

16Wall.544,21L.Ed.322(1872),GeneralTalkingPicturesCorp.v.

WesternElectricCo.,304U.S.175,58S.Ct.849,82L.Ed.1273(1938)}의 

역사에 대해 검토한 후에248)다음과 같이 판시하였다.

연방대법원의 특허권 소진 관련 판결들의 역사에 대한 검토 결과는  

연방대법원은 일관되게 특허권자가 특허 제품에 관한 ‘판매 후 사용에 대

한 제한’(“restrictionsonthepost-saleuse”)의 강제를 위해 특허법을 원용

할 수 없다는 태도를 취해왔다는 것이다(“Insum,theSupremeCourt's

overview ofitshistoryofstatementsonthelaw ofpatentexhaustion

revealsthattheCourthasconsistentlyheldthatpatentholdersmaynot

invokepatentlaw toenforcerestrictionsonthepost-saleuseoftheir

patentedproducts.”).249)

연방대법원의 Quanta사건 판결은 종전 사건들에서 연방대법원이 

특허권 소진에 대한 취해왔던 분명한 입장을 재확인한 것이다.그러나 특

허권 소진 이론을 좁혀왔던 연방순회항소법원의 태도에 직면하여,연방대

법원이 특허권 소진을 넓히는 입장을 다시 주장하였기 때문에,연방대법원

247)Quanta,128S.Ct.at2115-2117.

248)StaticControlComponents,615F.Supp.2dat579-582.

249)StaticControlComponents,615F.Supp.2dat582.
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의 Quanta 사건 판결은 법의 변화(a changein thelaw)에 해당된다

(“QuantaitselfreaffirmstheSupremeCourt'sarticulationofthedoctrine

ofpatentexhaustionassetforthinthecasesdiscussedintheprevious

section.Itrepresentsachangeinthelaw,however,becausetheCourt

reasserted abroadunderstandingofpatentexhaustioninthefaceof

FederalCircuitcaselaw thathadnarrowedthescopeofthedoctrine.”

).250)연방순회항소법원의 그와 같은 판례법은 본 사건을 포함해서 연방지

방법원들에 대해 구속력 있는 선례로서 유지되어 왔다(“ThatFederal

Circuitcaselaw hadbeenfollowedasbindingprecedentbythedistrict

courts,includingthisone.”).251)

StaticControl은 재고 신청에서 ‘연방대법원의 Quanta사건 판결을 

통해 분명해진 특허권 소진 이론은 특허법 아래에서 StaticControl을 상대

로 프리베이트 조건을 강제하려는 Lexmark의 시도뿐만 아니라,판매 후 

프리베이트 조건에 의해 특허에 기초한 사용 제한을 창출하려는 시도를 무

력하게 만들었다’고 주장하였는데,본 법원은 그에 동의한다{“InitsMotion

to Reconsider,Static Controlasserts that “[t]he patentexhaustion

doctrine articulated in Quanta invalidatesLexmark'seffortto create

patent-baseduserestrictionthroughitspostsalePrebateterms,aswell

asLexmark'sattempttoenforcethePrebatetermsunderpatentlaw

againstStaticControl.”[R.1422-2at6.]ThisCourtAgrees.”}.LG전자처

럼 Lexmark는 특허제품인 토너 카트리지의 판매에 대해 어떤 제한도 부가

하지 않았고,소비자에 대한 판매 후 사용 제한(”post-salerestrictionon

use”)을 통해 그 제품에 대한 특허권을 유보하려는 시도를 하였다(“Like

LGE,Lexmark doesnotimposeany restrictionson thesaleofits

patented products-toner cartridges.Additionally,like LGE,Lexmark

250)StaticControlComponents,615F.Supp.2dat582.

251)StaticControlComponents,615F.Supp.2dat582-583.
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attempts to reserve patentrightsin its products through post-sale

restrictionsonuseimposedonitscustomers.”).이런 시도가 바로 연방대

법원의 Quanta사건 판결이 Lexmark에게 할 수 없다고 밝힌 것이다.

StaticControl이 원용한 것처럼 Quanta사건에서 LG전자는 후속 구매자가 

특허권에 대한 고지를 받았다고 하더라도 허락한 판매에 대한 ‘판매 후 제

한’(“postsalerestriction”)을 통해 자신의 특허권을 유보할 수 없었다.그와 

마찬가지로 Lexmark도 자신의 특허권을 유보할 수 없다(“Thisiswhat

QuantasaysLexmarkcannotdo.AsStaticControlputsit,“LGEcould

notpreserve itspatentrightsthrough a postsale restriction on an

authorizedsale,evenwhenthesubsequentpurchaserwasonnoticeof

theassertedpatentrights.”Now,neithercanLexmark.”).252)

Lexmark는 연방대법원의 Quanta사건 판결은 특허권 소진이 허가

받은 무조건부 판매에만 적용된다는 점을 재확인한 것에 불과한 것이고,

본 사안에서는 프리베이트 조건이 토너 카트리지 판매를 조건부로 만들었

다고 주장한다(“Lexmark contends Quanta reaffirmed that patent

exhaustion applies to sales that are both authorized and

unconditional-andLexmarkassertsthatthePrebatetermsmadethesale

ofitstonercartridgesconditional.”).그러나 본 법원은 StaticControl의 

주장에 동의한다.Lexmark는 위 주장에서 GeneralTalkingPictures사건

에서 제조자로 하여금 특허 제품인 확성기를 상업용 사용자에게 최초 판매

하지 못하도록 금지한 특허권자와 제조자 사이의 라이센스 계약상 조건과 

같은 ‘판매권한을 제한하는 조건’(“conditionsrestrictingtherighttosell”)

과 ‘판매 후 사용에 대한 조건’(“post-saleconditionsonuse”)사이에 연방

대법원의 Quanta사건 판결에서 만들어진 구분에 대해 혼동하고 있다

(“ThisCourtagreeswithStaticControl,however,that,inmakingthis

252)StaticControlComponents,615F.Supp.2dat584.
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argument,Lexmarkconfusesthedistinctionmadein Quantabetween

conditionsrestrictingtherighttosell,liketheconditioninthelicense

agreementbetween the patent*585 holderand the manufacturerin

General Talking Pictures which prohibited the manufacturer from

makingitsinitialsalesofthepatentedamplifierstocommercialusers,

andpost-saleconditionsonuse.”).Lexmark의 프리베이트 카트리지 판매

는 무조건적이다.누구든 상점에서나 웹사이트를 통해 직접 프리베이트 카

트리지를 구입할 수 있으며,어떤 잠재적 구매자도 카트리지 구매 전에 프

리베이트 조건을 지키겠다고 동의할 것을 요구받지 않는다.따라서 

Lexmark프리베니트 토너 카트리지의 판매는 Quanta사건에서 LG전자의 

특허제품 판매처럼 무조건부로 허가받은 것으로,Lexmark의 해당 제품에 

대한 특허권을 소진시키고,특허법을 통해 판매 후 사용을 제어할 수 있는 

권한을 박탈한다.253)

한편 Lexmark가 지적한 것처럼,연방대법원은 Quanta사건 판결에

서 명시적으로 연방순회항소법원의 Mallinkrodt사건 판결을 폐기하지는 

않았다.이후 학문적으로 연방대법원이 Mallinkrodt사건 판결을 폐기한 

것으로 볼 수 있는지에 대해 견해가 갈리고 있다. 일부 견해는 

Mallinkrodt사건 판결이 더 이상 유효하지 않다고 하며,254)반면에 다른 

253)StaticControlComponents,615 F.Supp.2d at584(“SalesofLexmark Prebate

cartridgeswere unconditional.Anyone could walk into a store carrying Lexmark

Prebate cartridges and purchase one.Anyone could purchase Lexmark Prebate

cartridgesdirectlyfrom Lexmarkthroughitswebsite.Nopotentialbuyerwasrequired

toagreetoabidebythePrebatetermsbeforepurchasingacartridge.Thus,salesof

Lexmark'sPrebatetonercartridgeswereauthorizedandunconditional,justlikesalesof

LGE'spatentedproductsinQuanta.Assuch,salesofLexmarkcartridgesexhausted

Lexmark'spatentrightsinthem,strippingLexmarkoftheabilitytocontrolpost-sale

useofthecartridgesthroughpatentlaw.”).

254)동 판결에서는 그와 같은 견해를 취한 경우로 HerbertHovenkamp,“Innovationand

theDomain ofCompetition Policy”,60Ala.L.Rev.103,n.35(2008)를 들고 있다.
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견해는 연방대법원은 Quanta사건 판결은 당해 특정한 사실관계에 한해서

만 적용되는 것이라고 한다.255)256)

연방대법원의 특허권 소진 법리에 대한 광범위한 진술에 비추어 연

방대법원의 Quanta사건 판결이 단지 당해 특정한 사실관계에 한해서만 

(Static ControlComponents,615 F.Supp.2d at585);구체적으로 同論文 註35에서는 

Quanta사건의 연방대법원 판결에 대해 다음과 같이 평가하고 있다.{“[FN35].Quanta

Computer,Inc.v.LG Elecs.,Inc.,128S.Ct.2109(2008)....(Omitted)...TheSupreme

Courtheld thatthefirstsalerulebarred thesuit,overrulingtheFederalCircuit's

decision in Mallinckrodt,Inc.v.Medipart,Inc.,976F.2d 700,709(Fed.Cir.1992),

whichhadexempted“conditional”salessuchasthisonefrom thefirstsaledoctrine.

TheCourtconcluded:Thiscaseillustratesthedangerofallowingsuchanend-run

aroundexhaustion.OnLGE'stheory,althoughIntelisauthorizedtosellacompleted

computersystem thatpracticestheLGEPatents,anydownstream purchasersofthe

system couldnonethelessbeliableforpatentinfringement.Sucharesultwouldviolate

thelongstandingprinciplethat,when apatented item is“oncelawfullymadeand

sold,thereisnorestrictionon[its]usetobeimpliedforthebenefitofthepatentee.”

QuantaComputer,128S.Ct.at2118(quotingAdamsv.Burke,84U.S.(17Wall.)453,

457(1873)(alterationinoriginal).“).

255)동 판결에서는 그와 같은 견해를 취한 경우로 Matthew W.Siegal․ KevinC.Ecker,

“QuantaComputer,Inc.,etal.v.LG Electronics,Inc.:PatentExhaustionRestrictions

MayNotBe...Exhausted”,14No.11Intell.Prop.Strategist1(August2008)를 들고 있

다.(StaticControlComponents,615F.Supp.2dat585);구체적으로 동 NewsLetterp.2

에서는 Quanta사건의 연방대법원 판결에 대해 다음과 같이 평가하고 있다.{”However,

despitetheexpectationsofmanyobservers,andthemanyamicicuriae,Quantadid

notdiscuss the extentto which a party can contractually restrictdownstream

applicationofthepatentexhaustiondoctrine.”}.

256)StaticControlComponents,615F.Supp.2dat585{“AsLexmarkpointsout,the

Supreme Courtdid notexpressly overrule Mallinckrodtin its Quanta opinion.

AcademicliteraturethathasfollowedinthewakeoftheQuantadecisionhasgrappled

withthequestionofwhethertheSupremeCourtintendedtooverruleMallinckrodt.

Severalauthors believe Mallinckrodtis no longer good law.See,e.g.,Herbert

Hovenkamp,InnovationandtheDomainofCompetitionPolicy,60Ala.L.Rev.103,n.

35(2008).Othershaveexpressedthebelief,orthehope,thattheQuantaholdingis

limited to the very specific facts,and the very specific license agreement,that

confronted the Court.See,e.g.,Matthew W.Siegaland Kevin C.Ecker,Quanta

Computer,Inc.,etal.v.LG Electronics,Inc.:PatentExhaustionRestrictionsMayNot

Be...Exhausted,14No.11Intell.Prop.Strategist1(August2008).”}.
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적용되는 것이라고 보기는 어렵다는 점이나,나아가 Quanta사건에서 연방

순회항소법원의 판결은 그 결정에 이르는 과정에 연방순회항소법원의 

Mallinkrodt사건 판결에 일정 부분 의존하고 있는데,연방대법원은 그 결

정을 파기하였다는 점(“TheSupremeCourt'sbroadstatementofthelaw

ofpatentexhaustionsimplycannotbesquaredwiththepositionthat

theQuantaholdingislimitedtoitsspecificfacts.Further,theFederal

Circuitrelied inpartonMallinckrodtinreachingitsdecisioninLG

Electronics,Inc.v.Bizcom Electronics,Inc.,453 F.3d 1364,1369

(Fed.Cir.2006),thedecisiontheSupremeCourtreversedinQuanta.”)257)

등과 Quanta사건,Mallinkrodt사건,당사자들의 주장에 대한 검토 결과

에 비추어볼 때,연방대법원은 Quanta사건 판결을 통해 묵시적으로(sub

silentio)연방순회항소법원의 Mallinkrodt사건 판결을 폐기하였다고 판단

된다(“AfterreviewingQuanta,Mallinckrodt,andtheparties'arguments,

this Court is persuaded that Quanta overruled Mallinckrodt sub

silentio.”).258)

결론으로,연방대법원의 Quanta사건 판결 이후 본 법원은 당시 연

방순회항소법원의 특허권 소진 법리에 따라 내려졌던 명령을 재고하고 파

기할 수밖에 없다.Lexmark의 토너 카트리지에 대한 특허권이 최종 소비

자에 대한 무조건부의 허락받은 판매로 소진되기 때문에,카트리지를 일회 

사용으로 제한하려는 Lexmark의 시도는 인정되지 않는다.프리베이트 프

로그램은 특허법 하에서 유효하지 않다(“Insum,afterQuantathisCourt

257)StaticControlComponents,615F.Supp.2dat586.

258)StaticControlComponents,615F.Supp.2dat588-589{“Accordingly,andtheCourt

beingsufficientlyadvised,itisherebyORDEREDasfollows:

1.StaticControl'sMotion toReconsidertheInterlocutoryOrderatRecord 1008[R.

1422]isGRANTED;

2.TheCourtfindsthatLexmark'sPrebatetermsarenotenforceableunderpatentlaw

inlightofQuantaComputer,Inc.v.LG Electronics,Inc.,---U.S.----,128S.Ct.2109,

170L.Ed.2d996(2008);”}.
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iscompelledtoreconsiderandreverseadecisionthatatthetimewas

consistentwith theFederalCircuit'sarticulation ofthelaw.Because

Lexmark'spatentrightsinitstonercartridgeswereexhaustedbythe

authorized,unconditionalsalesofthecartridgestoendusers,Lexmark's

attemptto imposesingle-userestrictionson thecartridgesfails.The

PrebateProgram isinvalidunderpatentlaw.”).이에 따라 동 법원은 연

방대법원의 Quanta사건 판결에 따른 특허법 하에서 Lexmark의 프리베이

트 조건은 유효하지 않다고 결정하며 StaticControl의 중간명령 재고 신청

을 허가한다고 판시하였다.259)

한편,앞서 설명한 두 건 소의 병합 이후 본 명령에 이르기 전까지 

많은 관련 당사자들이 추가되었다가 합의가 성립되어 탈퇴하기도 하고,많

은 변경청구(amended complaints),반대청구(counterclaims)가 있었으며,

약 20건 이상의 약식판결신청(motionforsummaryjudgement)과 결정,판

결신청(motionforjudgement),배심원 심리 기일(jurytrial)등을 거친 바 

있다.결국 본 명령에 대해서도 양 당사자가 항소하여(appealed)에서 연방

제6항소법원(UnitedStatesCourtofAppeals,SixthCircuit.)에서 항소심 

판단260)이 이루어졌다.261)그러나 항소심에서는 특허권 소진 쟁점과 관련해

259)StaticControlComponents,615F.Supp.2dat588-589.

260)StaticControlComponents,697F.3d387(6thCir.(Ky.)Aug29,2012).

261)참고로 본 항소심 판단에 이르기까지 앞서 언급한 ‘2004년 소송’와 관련된 좀 더 상세

한 절차적 진행 경과(ProceduralBackground)는 다음과 같다.StaticControlComponents,

697 F.3d at397-398 {“Static Controlinitiated the 04 Action seeking declaratory

judgmentunderfederalcopyrightlawsandtheDMCA thatitsnewlymodifiedchips

did not infringe Lexmark's copyrights. Lexmark counterclaimed raising patent

infringement,DMCA violations,andtortclaims,andaddedthreeremanufacturersas

third-partydefendants—Wazana,NER,andPendl.FollowingtheSixthCircuit'sremand,

LexmarkmovedtodismissStaticControl'scounterclaims.Thedistrictcourtgrantedthe

motioninSeptember2006.Duringthecourseoftheproceedings,whichconcludedina

jurytrial,nineofLexmark'smechanicalpatentswereheldvalid,seeR.1008(D.Ct.
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서는 다음과 같이 판시하면서 구체적인 판단을 하지 않았다.262)

Order4/24/07),and summaryjudgmentwasgranted toLexmarkon itsclaimsof

directpatentinfringementagainstWazana,NER,andPendl,seeR.1203(D.Ct.Order

5/25/07);R.1245 (D.Ct.Order 5/31/07).Allthree defendantremanufacturers

ultimatelysettledwithLexmarkatvariouspointsbeforetheverdict.Thedistrictcourt

alsograntedsummaryjudgmenttoLexmarkonthevalidityofitssingle-uselicensefor

Prebatecartridges,which thedistrictcourtconcluded prevented Lexmark'spatents

from exhaustingfollowingtheinitialsaleofthePrebatetonercartridgestoendusers.

R.1008(D.Ct.Order4/24/07).

By the close of trial, the only remaining issues were Lexmark's

patent-infringement-inducement claims against Static Control and Static Control's

equitabledefenseofpatentmisuse.Becausethedistrictcourthadalreadyruled on

summaryjudgmentthatthreeoftheremanufacturersdirectlyinfringed,thejurywas

askedtodecidewhethertheunnamedremanufacturersdirectlyinfringedasaclassand

whetherStaticControlinduced any directinfringement.Becausethedistrictcourt

determined thatpatentmisusewasan equitabledefense,thefinaljuryinstructions

indicatedthatthejury'sfindingswithrespecttomisusewouldbemerelyadvisory.R.

1365(JuryInstructions).ThejuryreturnedaverdictthatLexmarkhadfailed*398to

show thattheremanufacturersasaclassdirectly infringed Lexmark'spatentsand

failedtoshow thatStaticControlinducedthedirectinfringementofthethreenamed

remanufacturers,Wazana,NER,andPendl.R.1366(SpecialVerdictFormat1–3).The

jurythenadvisedthatitfoundStaticControlhadprovenbyapreponderanceofthe

evidencecertainfactsthatsupportedStaticControl'sdefensethatLexmarkmisusedits

patents.Id.at11–19;seealsoR.1365(JuryInstructionsat35–41)(definingmisuse).

Lexmarkmovedforjudgmentasamatteroflaw bothbeforeandaftertheverdictand

alsofiledamotionforanew trialonitspatentinducementclaim,arguingthatthe

evidencewassufficienttoestablishdirectinfringementbyStaticControl'scustomersas

aclassandthat,withrespecttoinducement,thedistrictcourterroneouslyexcluded

evidenceattrial.Thedistrictcourtdeniedthemotions.R.1430(D.Ct.Op.10/03/08);R.

1521(D.Ct.Op.& Order10/28/10).Thedistrictcourtsubsequentlyreverseditsprior

rulingthatLexmark'spatentswerenotexhaustedinitsPrebatecartridgesinlightof

recentSupremeCourtprecedent.R.1443(D.Ct.Op.& Order3/31/09).Bothparties

filedtimelyappeals.”}.

262)참고로 항소심에서는 jurisdiction,StaticControl’sfederalanti-trustcounterclaims,

StaticControl’sLANHAM Actcounterclaim,state-law counterclaims,impactofjury

verdicton remand,Lexmark’spatentcounterclaims에 관한 문제가 심리되었으며,

Lexmark’spatentcounterclaim과 관련해서 exhaustionofPrebatecartridges문제 외에

도 evidenceofdirectinfringementbyStaticControl’scustomersasaclass,excluded
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Lexmark의 프리베이트 카트리지 판매가 특허권을 소진시킨다는 연

방지방법원의 결정에 대해 Lexmark가 항소하였지만,본 쟁점과 관련해서 

Lexmark가 청구하는 바가 불분명하다.배심원 심리기일 당시에는 연방지

방법원이 Lexmark에게 유리하게 프리베이트 카트리지가 소진되지 않는다

고 결정한 바 있기 때문에{R.1008(D.Ct.Order4/24/07)},법률 문제로

서 프리베이트 계약이 Lexmark의 특허권 소진을 배제하는지 여부에 대한 

본 항소심의 판단은 배심원 심리의 결론을 변경시킬 수 없다.미국에서 판

매된 비 프리베이트 카트리지와 달리 배심원단은 프리베이트 카트리지가 

StaticControl의 고객에 의한 직접 침해의 소재가 될 수 없다는 지시

(instruct)를 받은 적이 없다.따라서 소진 문제는 StaticControl이 재제조

사인 Wazana,Pendl,NERW의 직접침해를 유도하지 않았다는 배심원의 

평결과 어떤 관련성도 없다.따라서 본 항소심 법원은 항소에 대한 결론과 

관련이 없기 때문에 극단적으로 복잡하고 해결되어 있지 않은 본 문제를 

해결하지 않기로 한다.263)

한편,항소법원은 2012년 8월 29일에 이와 같은 판단을 포함하여 

evidencerelatingtointenttoinduceinfringement, byStaticControl’scustomersasa

class,designpatentinvalidity에 대한 쟁점이 판단되었다.(StaticControlComponents,

697F.3dat398-423).

263)Static ControlComponents,697 F.3d at420-421 {“D.Exhaustion ofPrebate

Cartridges:Lexmarkalsochallengesthedistrictcourt'spost-trialrulingholdingthat

Lexmark'ssaleofPrebatecartridgesexhausteditspatentrightsintheircartridges.The

reliefLexmarkseeksonthisissue,however,isunclear.WhetherthePrebateagreement

prevented theexhaustion ofLexmark'spatentrightsasamatteroflaw doesnot

changetheoutcomeofthejurytrial,becauseatthetimeoftrialthedistrictcourthad

ruledfavorablytoLexmarkthatPrebatecartridgespreventedexhaustion.R.1008(D.

Ct.Order4/24/07).Thus,unlikethenon-PrebatecartridgessoldintheUnitedStates

andtheIBM cartridges,thejurywasneverinstructedthatPrebatecartridgescouldnot

servethebasisfordirectinfringementbyStaticControl'scustomersasaclass.Nor

doesthequestion ofexhaustion bearin anywayon thejury'sverdictthatStatic

Controldid notinducethedirectinfringementby Wazana,Pendl,and NER.We

thereforedeclinetoresolvethisextremelycomplexandunsettledquestion,becauseit

wouldhavenorelevancetotheoutcomeofthisappeal.”}.
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Lanham Act와 NorthCarolinastatelaw에 따른 StaticControl의 반대청

구 중 일부 기각 부분만을 파기 환송하고,나머지 연방지방법원의 모든 판

단을 승인하는 판결을 하였다.264)

이에 Lexmark는 항소법원의  Lanham Act관련 파기 결정에 대하

여 2013년 1월 14일에 연방대법원에 상고심리허가신청(petirionforwritof

certiorari)을 하였고,265)연방대법원에서 이를 받아들여 2013년 6월 3일 상

고심리허가 결정을 내리고,266)심리를 진행 중이다.

이와 같이 연방대법원은 Quanta사건 판결을 통해 연방순회항소법

원의 Mallinkrodt사건 판결을 묵시적으로 폐기하였다고 보는 것이 타당하

며,267) 연방순회항소법원의 태도와 달리 판매권 자체를 제한하는 조건

(conditionrestrictingtherighttosell)과 판매 후 사용을 제한하는 조건

(postsaleconditionsonuse)을 구분하면서 전자를 위반한 경우에는 특허권 

소진이 제한되지만 후자를 위반한 경우에는 특허권 소진에 영향이 없다는 

입장을 분명히 하였다고 판시한 위 StaticControlComponents,Inc.v.

LexmarkInternational,Inc.,615F.Supp.2d575(E.D.Ky.,2009)판결은 앞

서 향후 우리나라에서 택해야 할 적절한 처리 기준으로 제시했던 방향과 

264)StaticControlComponents,697F.3dat423.

265)LexmarkInternational,Inc.v.StaticControlComponents,Inc.,PetitionforWritof

Certrorari(filedJan.14.2013)p.1(“A timelypetitionforrehearingenbancwasfiled

onSeptember12,2012,andwasdeniedonOctober26,2012.”),pp.7-14(“REASONS

FOR GRANTING :THEPETITION GrantingthePetitionforWritofCertiorariwill

enablethisCourttoprovidemuchneededguidanceontheapplicationofanimportant

federalstatuteand willresolvewide-spread confusionand disagreementamongthe

UnitedStatescircuitcourtsastothepropertestforstandingtopursueaLanham Act

falseadvertisingclaim.“).

266)Lexmark International,Inc.v.StaticControlComponents,Inc.,133S.Ct.2766

(2013)(“Casebelow,697F.3d387.PetitionforwritofcertioraritotheUnitedStates

CourtofAppealsfortheSixthCircuitgranted.”).

267)StaticControlComponents,615F.Supp.2dat585-586.
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태도를 정확히 같이하는 판결로서,향후 우리나라에서의 계약과 특허권 소

진의 충돌 쟁점과 관련된 문제 해결 과정에서도 충분히 음미하며 참고할 

가치가 높다고 본다.

한편,앞서 검토한 바 있는 우리나라에서의 적정 처리 기준이나 연

방지방법원의 위 StaticControlComponents,615F.Supp.2d575(E.D.Ky.,

2009)판결에 따르더라도 특허권 소진이 제한될 수 있는 라이센시의 판매

권 자체를 제한하는 조건(conditionrestrictingtherighttosell)이 문제되

는 경우라고 하더라도(앞서 언급한 ③ 경우),그와 같은 조건을 동일 라이

센스 계약 내에서 직접 명확하게 부가한 경우가 아니라 별도의 계약이나 

제품 표면의 고지사항 기재,판매시 구매자에 대한 고지의무 부과 등의 방

식만으로 부가하고자 한 경우에는 특허권 소진 여부의 판단이 불안정해지

고 소진 배제의 범위가 예측하기 어렵게 확장되어 거래안전을 심각하게 훼

손할 위험성이 있으므로 특허권 소진을 배제할 있는 라이센시의 판매권 제

한이 존재한다고 인정하는데 상대적으로 엄격한 입장을 취하는 것이 타당

하다.

나아가 위와 같이 라이센시의 판매권 제한을 초과하여 판매가 이루

어져 소진이 배제되고 특허권자의 특허권 행사가 가능하다고 인정되는 경

우라면 특허 제품 구매자나 후행 취득자는 해당 판매권한 제한 초과에 대

해 선의였던 경우에도 전혀 보호받을 수 없는지가 문제된다.

이에 대해 미국 판례는 특허 제품 구매자나 후행 취득자가 이러한 

판매권한 제한 초과에 대해 악의거나 악의로 추정될 수 있는 경우에 한하

여 특허권 침해 책임을 물을 수 있다는 입장을 취하면서,선의인 경우에 

대해서는 언급을 하지 않고 있다.268)269)

268)GeneralTalking Pictures,305 U.S.at126 (“PicturesCorporation ordered the

amplifiersand purchased them knowing thatTransformerCompany had notbeen
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살피건대 한국에서 라이센시가 특허권자와의 계약상 판매권 제한을 

초과해서 판매함으로서 특허권 소진이 제한되는 경우,특허 제품 구매자나 

후행 취득자가 그와 같은 판매권 제한의 존부에 대해 전혀 알지 못했던 경

우에도 특허권 침해의 책임을 져야 하는가의 문제는 좀 더 논의해 보아야 

할 문제이다.이에 대해 한국에서는 선의의 구매자나 후행 취득자는 보호

되지 않고,부당이득반환이나 채무불이행에 의한 손해배상으로만 보호될 

수 있을 뿐이며,묵시적 실시허락에 의한 보호를 고려해볼 수도 있으나 현

실적으로 실익이 없을 것이라는 견해270)가 있는 반면에,반대로 채권적 효

력을 가질 뿐인 특허권자와 구매자 사이의 계약이 (특허 제품에 표기되었

다는 사유만으로)대세효가 있는 물권처럼 제3자에게까지 효력을 미치는 

것은 물권과 채권을 엄격히 구분하는 우리 법 하에서는 의문이라는 견해도 

있다.271)

licensedtomakeorsellthem forsuchuseintheatres....AndasPicturesCorporation

ordered,purchasedandleasedthem knowingthefacts,italsowasaninfringer.”).

269)이에 대해 박준석(註9論文),172-173면은 각 채권적 효력을 가질 뿐인 계약이 어떻게 

물권처럼 제3자에게 영향을 미칠 수 있느냐에 대한 미국의 논리 구성은 “지적재산권이 상

대방에게 이전한 것을 전제로 그 이전 계약에서 부수적으로 정한 조항이 제3자에게 미치

는 효력을 논의하는 것이 아니라(이 경우라면 미국에서도 ‘양도’에 의해 지적재산권의 소

진이 인정됨)계약 조항에 의해 지적재산권 이전의 효과발생이나 그 이전범위가 제한됨으

로서(이에 따라 미국은 특허권자가 분명한 계약상 제한을 가하고 있다면 통상 ‘양도’가 정

상으로 보이는 사안에서도 ‘제한적인 허락(limitedlicense)’으로 판단하는 경향이 있음)여

전히 권리자에게 유보되어 있는 지적재산권을 제3자에게 주장할 수 있다는 논리”라고 분

석하고 있다.;그러나 同論文에서 설명하고 있는 바에 따르면,미국 판례의 입장은 무조건

적으로 특허 제품을 판매할 경우 마치 ‘특허권 자체’의 이전이 이루어진다는 것을 전제로,

판매권한이 제한된 경우에는 ‘특허권 자체’의 이전이 제한된다는 방식의 접근을 취하고 있

다는 것인데,특허권 소진이 ‘특허권 자체’가 이전되었기 때문에 인정되는 것이 아니라는 

점에서 다소 이해하기 어려운 측면이 있다.나아가 제3자에 대한 특허권 행사와 관련해서

도 특허 제품 취득자가 이러한 판매권한 제한 초과에 대해 악의거나 악의로 추정될 수 있

는 경우에 한하여 특허권 침해 책임을 물을 수 있다고 보고 있는 미국 판례 입장의 근거

에 대해서는 여전히 설명이 미치지 못하고 있다.

270)설민수,前揭論文,52-53면.

271)박준석(註9論文),172면;이와 유사하게 일본 BBS사건 최고재판소에 대한 판결에 대

한 문제점을 지적한 견해로 이상정,“BBS사건의 일본최고재판소 판결에 대한 약간의 의



- 113 -

생각건대 특허권 소진과 계약의 충돌이 문제되는 상황들 중에서 특

허권 소진의 근거인 이중이득방지를 기준으로 한 정책적 판단에 의해 특허

권 소진을 배제하기로 하는 결단이 내려진 경우라면 애초부터 특허권 소진  

자체가 이루어지지 않는 것이라고 할 것이므로 대세적 효력을 지닌 특허권

은 당연히 이후의 선의 취득자에게도 미친다고 보는 것이 타당하다.272)

(나)계약상 제한 위반시 특허권 소진 및 특허침해 책임과 계약상 

책임의 관계

한편 특허권자가 계약을 통해 라이센시에게 부가한 판매권 제한이

나 구매자에게 부가한 사용권 제한의 위반이 이루어진 경우에는 특허권 소

진 여부에 무관하게 그 계약 당사자로서 계약 조건을 위반한 상대방에게 

특허권 침해 책임과 함께 또는 특허권이 소진된 경우에는 단독으로 계약위

반의 책임을 추궁할 수 있다.

나아가 특허권자가 라이센시에게 제품 판매권을 부여하면서 제품 

문”,창작과 권리 제12호,세창출판사 (1998.9),8-11면.

272)한편,筆者의 私見으로는 이와 같은 논리를 일관할 경우 거래안전이 심각하게 훼손될 

수 있다는 점에서 특허권 소진이나 그 제한은 특허권과 거래안전(소유권)의 충돌 상황에서 

어느 것을 우선할 것인지에 대한 정책적 판단이라는 점에 비중을 두어,비록 상대방의 주

관적 요소에 따라 특허침해 책임을 추궁할 수 있는지 여부가 달라진다는 점에서 문제가 

있으나,거래안전을 보호하기 위한 민사법상 다른 법리인 표현책임(외관주의)의 법리를 유

추하여 (i)특허권자가 라이센시에게 외형상 완전한 판매권을 부여하고(외관 부여),(ii)외

형상 완전한 판매권을 보유한 라이센시가 특허제품을 판매하였는데(외관 존재),(iii)특허 

제품 구매자나 또는 후행 취득자가 라이센시의 완전한 판매권을 믿고,그렇게 믿은데 과

실이 없는 경우(외관 신뢰)에는 마치 적법한 판매가 있었던 것처럼 개별 구매자나 후행 취

득자별로 상대적으로 소진을 주장하지 못하는 것으로 구성하여,실질적으로는 제품 표면

의 기재 등을 통해 제품 구매자나 이후 후행 제품 취득자도 그 내용을 알거나 알 수 있었

을 경우에만 특허침해 책임을 물을 수 있다는 이론 구성을 시도해볼 수도 있을 것이다.

그러나 이는 민사법상 다른 법리인 표현책임(외관주의)법리 자체나 그 유추 한계 등에 대

한 좀 더 깊은 논의가 이루어진 후에야 가능할 것으로 생각하며,本 論文에서는 그러한 

논의에 대한 단초만을 제시하기로 한다.
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판매시에 구매자에게 사용권 제한 의무를 부과하도록 하였는데,제품 구매

자가 해당 제한을 위반해서 취득 제품을 사용한 경우에 특허권자는 해당 

계약의 당사자가 아니므로 라이센시만이 제품 구매자를 상대로 계약 위반 

책임을 추궁할 수 있을 뿐이다.
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2.특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허권 

소진 

가.문제점 

전통적인 특허권 소진은 특허권자가 직접 또는 특허권자로부터 특허 

제품의 판매에 대한 라이센스를 받은 자가 적법하게(주체 요건)특허 발명

이 구현된 제품을(객체 요건)무조건부로 판매한 경우에(거래제공 요건)적

용되던 법원칙이다.이때 특허권자가 제품 양수인 또는 후행 취득자의 제

품 사용과 처분에 관하여 특허권을 행사할 수 없다는 점에 대해서는 포괄

적인 합의가 이루어져 있다.

그런데 과연 (i)물건의 양도로도 방법특허에 대한 특허권이 소진될 수 

있는지와 더 나아가 (ii)특허 발명의 일부만 구현된 물건의 양도로도 물건

특허나 방법특허에 대한 특허권이 소진될 수 있는지 여부가 특허 일부 구

현 물건의 판매와 (방법)특허권 소진의 쟁점으로 ‘객체 요건’의 한계 선상

에서 문제되고 있다.

이하에서는 특허 일부 구현 물건의 판매와 (방법)특허권의 소진에 대하

여 (i)미국,일본 한국에서의 판례와 학설 등 종래의 논의를 정리하고,(ii)

종래 각국 입장의 타당성 여부와 향후 한국에서의 적정한 처리 방향에 대

해 검토해 보기로 한다.

나.특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허 소진의 관

계에 대한 미국,일본,한국의 입장

(1)종래 미국 판례의 입장
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(가)연방순회항소법원 설립 전 미국 판례의 태도

연방순회항소법원 설립 이전까지 특허 일부 구현 물건의 판매로 인

한 (방법)특허권 소진의 문제에 대해 설시하고 있는 판례가 많지는 않다.

다만,연방대법원은 EthylGasoline Corp.v.United States사건273)과 

UnitedStatesv.UnivisLensCo.사건274)에서 특허 일부 구현 물건의 판

매와 (방법)특허권의 소진에 대해 언급한 바 있다.

① EthylGasoline사건

방법특허와 특허권 소진에 대한 EthylGasoline사건의 개요는 다음

과 같다.미국 정부(Government)가 피고(EthylGasolineCorporation)를 상

대로 셔먼 반독점법 위반(“violationsoftheShermanAnti-TrustAct.26

Stat.209,15U.S.C.s1,asamendedAugust17,1937”)을 이유로 뉴욕 남

부 지방법원(theDistrictCourtfortheSouthernDistrictofNew York)에 

피고의 특허권에 근거한 라이센스 부여 및 라이센스 조항의 행사에 대한 

제한을 구하는(“to restrain appellant EthylGasoline Corporation,a

Delawarecorporation,and theotherappellants,whoareitsofficers,

from grantinglicenses,underpatentscontrolledbyit,tojobberstosell

and distribute lead-treated motor fuel, and from enforcing *446

provisionsin licensesto oilrefinerswhich restricttheirsaleofthe

motorfueltothelicensedjobbers”)소를 제기한 사안이다.사안에 대해 

연방지방법원이 정부의 청구를 인용하는 판결을 하자,피고가 연방대법원

에 직접 상고하였다(“thecasecomeshereondirectappealunderthe

273)309U.S.436(1940).

274)316U.S.241,62S.Ct.1088(1942).
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provisionsofs2 ofthe Expediting ActofFebruary 11,1903,as

amended36Stat.1167,15U.S.C.s29.”).275)

피고(EthylGasolineCorporation)는 (i)가솔린의 성능을 향상시키는 

액상혼합제에 대한 특허(“twopatentscoveringthecomposition ofthe

fluid,No.1,592,954ofJuly 20,1926,and No.1,668,022ofMay 1,

1928”),(ii)특허 제품인 액상혼합제와 가솔린을 혼합하여 만든 연료에 대

한 특허(“patent,No.1,573,846ofFebruary23,1926,claimingamotor

fuelproduced by mixing gasolinewith thepatentfluid compound,

whichisclaimedalsobythetwopatentsfirstmentioned”)와 (iii)특허 

제품인 연료를 엔진에 사용하는 방법에 대한 특허(“apatent,No.1,787,41

9,ofDecember30,1930,claimingamethodofusingfuelcontainingthe

patentedfluidincombustionmotors.”)의 세 가지 특허를 보유하고 있었

다.이와 관련해서 연방대법원은 피고(EthylGasolineCorporation)가 특허 

액상혼합제(patented fluid)를 특허 연료 제조를 위해 석유 정제업자(oil

refiner)에게 판매하고,정제업자로 하여금 액상혼합제를 이용해서 특허된 

연료(lead-treatedfuel)을 생산해서 라이센스를 받은 중개인(jobber)에게 판

매하도록 함으로서 그 연료를 엔진에 사용하는 방법에 대한 특허를 포함한 

관련 특허가 모두 소진된다고 판단하였다.276)

② Univis사건

275)EthylGasoline,309U.S.at442-446.

276)EthylGasoline,309 U.S.at442-446,457 (“Appellant,as patentee,possesses

exclusiverightstomakeandsellthefluidandalsothelead-treatedmotorfuel.Byits

salestorefinersitrelinquishesitsexclusiverighttousethepatented fluid and it

relinquishestothelicensedjobbersitsexclusiverightstosellthelead-treatedfuelby

permittingthelicensedrefinerstomanufactureandsellthefueltothem.Andbythe

authorized salesofthefuelbyrefinerstojobbersthepatentmonopolyoveritis

exhausted,andafterthesaleneitherappellantnortherefinersmaylongerrelyonthe

patentstoexerciseanycontroloverthepriceatwhichthefuelmayberesold.”).
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본 사건은 독점금지법 위반(violation oftheSherman Anti-Trust

Act)이 문제된 경우이지만 피고가 자신의 재판매가격 유지행위가 정당한 

특허권 행사라고 항변하면서 특허권 소진 여부에 대한 판시가 이루어지게 

되었다.

피고 UnivisLensCompany는 다초점렌즈(multifocallenses)에 관한 

다수의 특허권과 두 개의 상표권을 보유하고 있었다.피고 UnivisLens

Company는 1931년 또 다른 피고 UnivisCorporation을 설립하면서,특허

권과 상표권을 설립된 회사에 양도하고 해당 회사의 주식을 보유하였다.

피고 UnivisCorporation은 (i)피고 UnivisLensCompany에게는 안경 한

개 당 50센트의 로얄티를 받는 조건으로 렌즈반제품(lensblanks)을 생산해

서 지정한 라이센시에게만 판매할 수 있는 라이센스를 부여하고,277)(ii)도

매상(wholesalers)에게는 피고 UnivisLensCompany로부터 렌즈반제품을 

구입해서 처방 소매상(prescription retailer)의 처방에 따라 마무리가공

(finishingbygrindingandpolishing)을 한 후,피고 UnivisCorporation이 

정한 가격으로만 처방 소매상에게 판매할 수 있는 라이센스를 주고,278)

277)Univis,315U.S.at243-244(“TheCorporation licensestheLensCompany to

manufacturelensblanksandtosellthem todesignatedlicenseesoftheCorporation,

upontheLensCompany'spaymenttotheCorporationofanagreed royaltyof50

centsapair.Thelensblanksareroughopaquepiecesofglassofsuitablesize,design

andcompositionforuse,whengroundandpolished,asmultifocallensesineyeglasses.

Eachblankiscomposedoftwoormorepiecesofglassofdifferentrefractivepower,

ofsuchsize,shape,andcompositionandsodisposedthatwhenfusedtogetherinthe

blank itissaid to conform to thespecificationsand claimsofsomeoneofthe

Corporation'spatents.”).

278)Univis,315U.S.at244(“Thelicensestowholesalersauthorizethelicenseesto

purchase the blanks from the Lens Company,to finish them by grinding and

polishing,and to sellthem to prescription licenseesonly atpricesfixed by the

Corporationlicensor.Infinishingthelensessoastomakethem aneffectiveaidto

visionoftheprospectivewearer,towhom theprescriptionretailersells,itisnecessary

forthe wholesaler,by grinding the blanks,to conform theircurvatures to the
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(iii)최종 소매상(finishingretailer)에게는 피고 UnivisLensCompany로부

터 마무리가공 없는 상태의 렌즈반제품을 구입해서 마무리가공을 한 후에 

피고 UnivisCorporation이 정한 가격으로만 소비자(customer)에게 판매할 

수 있는 라이센스를 부여하며,279)(iv)마무리 가공을 할 수 있는 설비가 

없는 처방 소매상(prescription retailer)에게는 소비자(customer)을 상대로 

UnivisLens를 처방하고 교정하는 프랜차이즈를 할 수 있는 권한을 주면서 

UnivisCorporation이 정한 가격으로만 소비자(customer)에게 판매할 수 

있는 라이센스를 부여하였다.280)

이에 연방정부가 피고들의 이러한 가격통제정책이 셔먼 독점금지법

(Sherman Anti-TrustAct) 위반이라고 하여 뉴욕 남부 연방지방법원

(FederalDistrictCourtforSouthernDistrictofNew York)에 제소하였

다.281)연방정부가 구한 금지청구 중 일부를 인용한 1심 법원의 판결282)에 

대해 양 당사자 모두 연방대법원에 직접 상고하면서 연방대법원의 판단이 

이루어지게 되었다(“Thesecasescomehereondirectappealandcross

appealfrom a judgmentofthedistrictcourtgranting in partand

prescriptionsuppliedbytheretailerwithhisorder.Bythetermsofthelicensethe

wholesalersarerequiredtokeepfullaccountsofallsales,showingthesalespricesof

lensesandthenamesofthepurchasers,andtomakethem availabletorepresentatives

oftheCorporation.”).

279)Univis,315U.S.at244(“Thelicensesto finishing retailers-who purchasethe

blanksfrom theLensCompany,grind and polish them and adjustthelenses,in

framesorsupports,to the eyesofthe consumers-contain similarprovisions.The

retailersarelicensedtopurchasetheblanksoftheLensCompanyandtosellthem to

theircustomersatpricesprescribedbytheCorporationlicensor.”).

280)Univis,315at245(“Thelicensestoprescriptionretailers,whoarewithoutfacilities

forgrindingandfinishingthelenses,butwhoprescribeandadjustglassesfortheir

customers,aresignedbothbytheCorporationandalicensorwholesaler,andgrantto

theretailera‘franchisetoprescribeanffitUnivislenses',inreturn forwhichthe

prescriptionretaileragreestosellfinishedlensesonlytoconsumersandonlyatprices

prescribedbytheCorporation.”).

281)Univis,316U.S.241(1942).

282)UnitedStatesv.UnivisLensCo.,41F.Supp.258 (S.D.N.Y.1941).
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denyinginparttheGovernment'sprayerforaninjunctionrestraining

violationsofss1and3oftheShermanAct,15U.S.C.ss1,3”).283)

특허 일부 구현 물건의 판매와 방법특허의 소진에 대하여 연방대법

원은 다음과 같이 판시하였다.

피고 UnivisCorporation이 보유하고 있는 16개 특허 중 3개 특허는 

본 사안과 무관하고,5개 특허는 피고 UnivisLensCompany의 렌즈반제

품(lensblanks)제조시에 이용되는 렌즈 생산 방법에 대한 특허로,라이센

시들의 렌즈반제품 마무리가공과는 무관하다.한편,나머지 8개의 각 특허

는 결합될 각기 다른 굴절력을 가진 유리 조각의 모양,사이즈,조합,배열

에 대한 것으로,연방지방법원은 8개 각 특허의 청구항들은 렌즈의 마무리

가공에 대한 것이고,결국 도매상(wholesalers)과 최종 소매상(finishing

retailer)이 렌즈의 마무리 가공(grindingandpolishing)을 할 때에 부분적

으로 실시하게 된다고 인정하였다. 반면에 처방 소매상(prescription

retailer)은 위 특허들을 실시하지 않는다.284)

특허권자나 실시권자에 의해 판매된 렌즈반제품의 유일한 용도와 

판매목적은 마무리 가공을 통해 렌즈로 사용되는 것이다.285)특허권자 또

283)Univis,316U.S.at241-248.

284)Univis,316U.S.at246-247(“Ofthesixteenpatentsowned bytheCorporation

threeareunrelatedtotheissuesofthepresentcase;fiveareformethodsofproducing

lensesutilizedbytheLensCompanyinmanufacturingblanksanddonotconcernany

methodorprocessemployedbythelicenseeswhofinishthelensblanks.Eachofthe

remainingeightpatentsrelatestotheshape,size,compositionanddispositionofthe

piecesofglassofdifferentrefractivepowerintheblanksintowhichtheyarefused.

Thedistrictcourtfound,41F.Supp.258,thattheclaimsofeachoftheseeightpatents

areforafinishedlensandthatconsequentlythewholesalersandfinishingretailers,in

grindingandpolishingeachlens,practiceinpartthepatent,inconformitytowhich

theLensCompanyhasmanufacturedtheblankswhichitsupplies....(Omitted)...Butit

heldthattheprescriptionretailerlicensesareunlawfulbecausetheirrestrictionsupon

the resale ofthe finished productare notwithin the patentmonopoly and are

proscribedbytheShermanAct”).

285)Univis,316U.S.at249(“Notwithstandingtheassumptionwhichwehavemadeas
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는 실시권자가 특허발명의 본질적 특징을 구현한(embodies essential

featuresofhispatented invention)미완성 부품이나 재료(uncompleted

article)를 판매하고,그 양수인이 완성하면서 특허발명이 실시된다면,그 부

품 또는 재료에 특허발명이 구현된 범위 내에서는 특허권이 소진된다.286)

라이센시가 완성된 특허 제품을 판매하였는지(“sellthepatented

articleinitscompletedform”)아니면 부품 또는 재료를 판매하고 그 양

수인이 완성품으로 마무리한 경우인지(“sellitbeforecompletionforthe

purposeofenablingthebuyertofinishandsellit”)에 관계없이 두 경우 

모두 특허권자는 자기 발명에 대해 특허법이 보장하는 이득을 취한 것이므

로(“he...ineithercase...hasreceivedinthepurchasepriceeverybenefit

ofthatmonopolywhichthepatentlaw secureshim“)소진이 인정된

다.287)

tothescopeofthepatent,eachblank,asappelleesinsist,embodiesessentialfeatures

ofthepatenteddeviceandiswithoututilityuntilitisgroundandpolishedasthe

finishedlensofthepatent.”, “inanycaseitisplainthatwherethesaleoftheblank

isbythepatenteeorhislicensee-heretheLensCompany-toafinisher,theonlyuseto

whichitcouldbeputandtheonlyobjectofthesaleistoenablethelattertogrind

andpolishitforuseasalensbytheprospectivewearer.Anincidenttothepurchase

ofanyarticle,whetherpatentedorunpatented,istherighttouseandsellit,and

uponfamiliarprinciplestheauthorizedsaleofanarticlewhichiscapableofuseonly

inpracticingthepatentisarelinquishmentofthepatentmonopolywithrespecttothe

articlesold.”).

286)Univis,316U.S.at250-251(“Wethinkthatalltheconsiderationswhichsupport

theseresultsleadtotheconclusionthatwhereonehassoldanuncompletedarticle

which,becauseitembodiesessentialfeaturesofhispatentedinvention,iswithinthe

protectionofhispatent,andhasdestinedthearticletobefinishedbythepurchaserin

conformitytothepatent,hehassoldhisinventionsofarasitisormaybeembodied

inthatparticulararticle.Therewardhewasdemandedandreceivedisforthearticle

andtheinventionwhichitembodiesandwhichhisvendeeistopracticeuponit.He

hasthuspartedwithhisrighttoassertthepatentmonopolywithrespecttoitandis

nolongerfreetocontrolthepriceatwhichitmaybesoldeitherinitsunfinishedor

finishedform.”).

287)Univis,316U.S.at252{“Thefirstvendingofanyarticlemanufacturedundera
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따라서 피고 UnivisCompany의 가격 통제 정책은 정당한 특허권 

행사라고 할 수 없으며 셔먼법 위반에 해당된다.288)

(나)연방순회항소법원의 태도

연방순회항소법원의 설립 이후 연방대법원에 의해 Quanta사건 판

결이 내려지기 전까지,연방순회방소법원은 Bandag,Inc.v.AlBolser’s

TireStores,Inc.사건289)이나 GlassEquipmentDev.,Inc.v.Beston,Inc.

사건290)등의 판결들을 통해 방법특허에 대해서는 일률적으로 특허권 소진

이 인정될 수 없다는 태도를 전제로 구체적 사실관계에 따라 묵시의 실시

권의 인정 여부만을 검토하면서 여전히 특허권 보호를 강화하는 경향을 보

였다.

이와 같은 연방순회항소법원의 입장이 나타난 사건에 대해 간략히 

살펴보면 다음과 같다.

우선 연방순회항소법원의 Bandag사건 판결에 대해 살펴본다.원고

(Bandag,Inc.)는 재생타이어(recappedtire)제조업을 수행하면서 타이어재

생방법(tirerecappingprocess)에 대한 미국 특허 등록번호 제3,236,709호

patentputsthearticlebeyondthereachofthemonopolywhichthatpatentconfers.

Whetherthelicenseesellsthepatentedarticleinitscompletedform orsellsitbefore

completionforthepurposeofenablingthebuyertofinishandsellit,hehasequally

partedwiththearticle,andmadeitthevehiclefortransferringtothebuyerownership

oftheinventionwithrespecttothatarticle.Tothatextenthehaspartedwithhis

patentmonopolyineithercase,andhasreceivedinthepurchasepriceeverybenefit

ofthatmonopolywhichthepatentlaw securestohim....(Omitted)...Accordinglyneither

theLensCompanynortheCorporation,byvirtueofthepatents,couldafterthesale

ofthelensblankexerciseanyfurthercontroloverthearticlesold.”}.

288)Univis,316U.S.241(1942).

289)750F.2d903(C.A.Fed.1984).

290)174F.3d1337(Fed.Cir.1999).
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(청구항 1항 내지 7항)의 특허권(patent for cold process for tire

retreating)을 보유하고 있는 자로 타이어재생에 사용되는 특허 대상이 아

닌 장비를 소외 프랜차이지(TRI,StandardServiceTire,Co.,Inc)에게 환매

조건 등을 두면서 판매하였다.이후 타이어 딜러(dealer)인 피고(AlBolser's

TireStores,Inc)가 해당 업체로부터 그 장비를 파산 경매로 취득해서 사용

하자,291)원고(Bandag)가 피고(Bolser)를 상대로 특허침해,상표침해와 불공

정경쟁행위에 대한 책임을 추궁하며 워싱턴 서부 연방지방법원(The

UnitedStatesDistrictCourtfortheWesternDistrictofWashington)에 

소를 제기하였다.이 사건에서 연방순회항소법원은 피고의 상표침해 및 불

공정경쟁행위 책임을 인정하면서 동시에 사안에서 문제된 특허는 타이어재

생방법에 대한 것이고,피고(Bolser)가 특허 대상인 타이어재생방법의 실시

291)Bandag,750F.2d at923{“Thefranchiseagreementconcludedin1972between

BandagandthepredecessorofTRI,StandardServiceTireCo.,Inc.(Standard),didnot

contain whatwas otherwise a customary clause in Bandag franchise agreements

affording Bandag a 30-day option to repurchase allBandag equipmentin the

possessionofaterminatedfranchisee“atitseightyearstraightlinedepreciatedvalue.”

Ifterminated,Standardwouldhavebeenfreetosellitsoldequipmentinacompeting

marketofpotentialbuyers,theexistenceofwhichisnotdisputed.WhenStandard

wentoutoftheretreadingbusinessthefollowingyear,itformedTRI,towhichit

transferred theretreading equipmentand franchiseagreementwith theconsentof

Bandag.InSeptember1980BandaggavenoticetoTRIthatthefranchiseagreement

would beterminated.Thereafter,TRI,in an attemptto pay itsdebtsto Bandag,

undertook to sellitsretreading equipment.A Bandag representativeexamined the

equipmentandoffered$35,000–$40,000forit.InJanuary1981TRIreceivedanofferof

$70,000 from PugetSound Tire Co.(Puget),which Bandag declined to match.

Subsequently,Bolseralsoproposedtopurchasetheequipmentforthepriceofferedby

PugetandwasthefirstofthetwotomeetthetermsofsalesetbyTRI.Thus,on

February26,1981,Bolserpurchased equipmentforsettingup itsowncold process

recapping shop.FN18 Though some ofthe equipmenthad been manufactured by

Bandag,nonewascoveredbytheCarverpatentinview ofourearlierconclusionthat

theclaimsofthatpatentaredirectedtoamethod.Thetestimonyisconsistenttothe

effectthatduringthesalesnegotiationsbetweenBolserandTRInodiscussionoccurred

aboutwhethertheequipment,onceinthepossessionofonethatwasnotaBandag

licensee,couldbeutilizedwithoutinfringing.”}.
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에 사용한 이 사건 장비에 대한 것이 아니라는 이유로 특허권 소진 법리는 

적용되지 않고(“Thedoctrinethatthefirstsaleby apatenteeofan

articleembodyinghisinventionexhaustshispatentrightsinthatarticle

is inapplicable here,because the claims ofthe Carver patentare

directedtoa“methodofretreading”andcannotreadontheequipment

Bolserusedinitscoldprocessrecapping.”),292)묵시적 실시권도 피고에게 

확장되지 않으므로 피고는 이 사건 특허를 침해한다고 판단하였다(“We

thereforeholdasincorrecttheconclusionofthedistrictcourtthatan

implied license ofthe Carverpatentwasextended to Bolser.The

findingbelow ofnopatentinfringementisaccordinglyreversed,and

thiscaseisremandedforadeterminationofappropriaterelief.”).293)

다음으로 연방순회항소법원의 GlassEquipment사건 판결에 대해 

살펴본다.피고 Simonton(Simonton Windows Company)가 다른 피고 

Besten(Besten,Inc)로부터 구입한 선형압출기(linearextrudingmachine)와 

원고(GlassEquipmentDevelopment,Incorporated)의 라이센시(Allmetal,

Inc.)로부터 구입한 코너키(folding,lockingcornerkey)라는 부품을 사용해

서 단열창 제조에 사용되는 부품(spacerframes)을 생산하자,단열창에 사

용되는 부품(space frames)제조 방법에 대한 미국 특허 등록번호 제

4,682,582호의 방법특허(patentonmethodforfabricationofspacerframes

forinsulating windows)를 승계하여 보유하고 있던 원고(GED)가 피고 

Simonton에 대해 해당 방법특허의 직접침해를294),공동 피고 Besten에 대

해 유도침해(activelyinducingSimontontoinfringethepatent)를 주장한 

GlassEquipmentDev.,Inc.v.Besten,Inc.사건295)에서 연방순회항소법원

292)Bandag,750F.2dat924.

293)Bandag,750F.2dat926.

294)다만,피고 Simonton은 1994년 11월 원고(GED)와 합의하여 본 항소심에서는 당사자

에서 제외되었다.(GlassEquipment,174F.3dat1340).
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은 방법특허는 소진되지 않음을 재차 확인한 후에{“Thiscaseinvolvesthe

questionofwhetherthesaleofanunpatentedarticlegrantsanimplied

licensetopracticeoneormoremethodsclaimedinaseparatepatent.

Thiscasedoesnotinvolvetheso-called“firstsale”doctrine,aswas

argued to,and thusdiscussed by,thedistrictcourt.Thefirstsale

doctrinestandsforthepropositionthat,absentunusualcircumstances,

courtsinferthatapatentownerhasgiven up therighttoexclude

concerning apatented articlethattheownersells.Here,wherethe

articlessoldwerecornerkeys,whicharenotthemselvespatented(they

295)GlassEquipment,174F.3d at1339-1340{“Thiscaseinvolvesthefabrication of

“spacer frames” thatare used in the manufacture ofthermally insulating glass

windows.Spacerframesaregenerallycomposed ofhollow aluminum barsthatare

joinedattheirendswith“cornerkeys”andbotharecoatedwithsealant/adhesiveso

that,whenthespacerframeissandwichedbetweentwosheetsofglass,anair-and

moisture-tightsealisformedbetweentheframeandtheglassandaninsulatingspace

isformedbetweentheglasssheets.

GED istheassigneeofU.S.PatentNo.4,530,195(the'195apparatuspatent),which

claims spacerframe assemblies.Hinged cornerkeys thatlock in position when

completelyfolded(folding,lockingcornerkeys)areelementsoftheapparatuspatent

combination claimsbutarenotclaimed independently.GED licensed Allmetal,Inc.

(Allmetal) under this patent to manufacture various spacer frame components,

includingfolding,lockingcornerkeys.

GED isalsotheassigneeoftheU.S.patentNo.4,628,582(the'582method patent)

methodpatentinsuit,whichclaimsmethodsformakingspacerframeassemblies*1340

usingalinearextrudingmachine(hereinreferredtoastheclaimedlinearmethod).

...(Omitted)...

Simonton,amanufacturerofinsulatedglasswindows,boughtfolding,lockingcorner

keysfrom Allmetalforaperiodoftimebefore1988andusedthekeystomakespacer

framesbyamethodthatdidnotinfringethe'582methodpatent.In1988,Simonton

purchasedalinearextrudingmachinefrom Bestenandbeganusingittomakespacer

frames,stillusingfolding,lockingcornerkeyspurchased from Allmetal.GED isa

competitorofBesteninthesaleoflinearextrudingmachines.In1993,GED brought

suitagainstSimonton,alleginginfringementofseveralofthemethodpatentclaims,

andagainstBestenforallegedlyactivelyinducingSimontontoinfringe.See35U.S.C.§

271(b).”}.
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aremerelyembodimentsofanunpatentedelementofthe'195patent

claims), and the license issue concerns GED's right to exclude

concerningthemethodpatent,nottheapparatuspatent,thefirstsale

doctrineisinapplicabletotheanalysisofthefacts.SeeBandag,Inc.v.

AlBolser'sTireStores,Inc.,750F.2d 903,924,223USPQ 982,997

(Fed.Cir.1984)(holdingfirstsaledoctrineinapplicablewhereequipment

was sold and license/infringementissue concerned patentclaiming

methodofusingequipment)”}296)묵시적 라이센스의 인부에 대해 판단하

였다.297)

(다)연방대법원의 Quanta사건 판결

Quanta사건의 전체적인 사실관계는 앞서 III.1.나(1)(다)에서 소개한 

바와 같다.

사건에서 문제된 특허들298)은 각각 장치 발명과 함께 방법발명도 

296)GlassEquipment,174F.3dat1342FN1.

297)사안에서는 코너키(cornerkeys)의 비침해용도가 인정되지 않는다는 이유로 피고 

Besten에 대한 묵시적 라이센스를 부정하면서 특허 유도침해(inducinginfringement)책임

을 인정하고,피고 Besten의 독점금지 반대청구(antitrustcounterclaim)을 배척하였다.

GlassEquipment,174F.3d at1341-1343(“Here,twoaspectsofthedistrictcourt's

noninfringinguseanalysiswereinerrorandledtoanincorrectconclusionthatthere

wereno noninfringing usesofthecornerkeys.”,“Fortheforegoing reasons,we

reversethedistrictcourt'sgrantofsummaryjudgmenton Besten'simplied license

defense.WeholdthatGEDisentitledtoajudgmentasamatteroflaw thatSimonton

didnothaveanimpliedlicensetopracticetheinventionclaimedinthe'582method

patent.Weaffirm thedismissalofBesten'santitrustcounterclaim.”).

298)본 사건에서 문제된 LG전자의 3개 특허는 다음과 같다.1)5,077,733(amethodthat

controlstheaccessofadevicetoabussharedbymultipledevices)2)4,939,641(a

system forensuringthatoutdateddataisnotretrievedfrom memory)3)5,379,379(a

system andmethodforensuringthatoutdateddataisnotretrieved from memory)

(Quanta.533U.S.at621-623및 Bizcom,453F.3dat1368).
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포함하고 있을 뿐만 아니라,이들 발명은 피고들이 Intel로부터 구입한 미

완성 부품인 마이크로 프로세서 및 칩셋과 다른 부품이 결합된 상태에만 

실시될 수 있다.이에 피고들이 Intel로부터 구입한 특허의 일부 구현 부품

인 마이크로 프로세서와 칩셋을 구입한 것만으로 그와 관련된 방법특허까

지 소진되었다고 볼 수 있는지가 문제되었다.

이에 대해 1심 법원인 캘리포니아 북부 연방지방법원은 애초에는 

특허가 소진되어 엘지전자는 인텔 상품의 매수인들에게 특허 침해를 주장

할 수 없다는 이유로 피고들을 위한 약식결정(summaryjudgement)을 내

렸다가,299)추후 약식결정의 의미를 재확인하는 판결을 통해 특허 소진은 

‘장치발명’이나 ‘결합발명’에만 적용될 뿐 ‘생산방법발명’이나 ‘방법발명’의 

특허에는 적용되지 않는다면서,이 사건 LG전자의 특허들은 모두 방법발

명 특허를 포함하고 있기 때문에 특허권 소진이 적용되지 않는다고 판시하

였다.300)

299)Asustek,65USPQ2dat1593-1595,1602(“theCourtconcluded:Wethinkthatall

theconsiderationswhichsupporttheseresultsleadtotheconclusionthatwhereone

hassoldanuncompletedarticlewhich,becauseitembodiesessentialfeaturesofhis

patentedinvention,iswithintheprotectionofhispatent,andhasdestinedthearticle

tobefinishedbythepurchaserinconformitytothepatent,hehassoldhisinvention

sofarasitisormaybeembodiedinthatparticulararticle.”,“...underthepatent

exhaustiondoctrineasarticulated inUnivisLens,LGE maynotenforceitspatents

againstpurchasersofIntelmicroprocessorandchipsetswhousethosedevicesfortheir

intendedandsolepurpose.”).

300)Asustek,248F.Supp.2d.at918{“NeitherthePatentExhaustionDoctrinenorthe

ImpliedLicenseDoctrinePrecludesLGEfrom PursuingitsMethodClaims

[4]LGEarguesthatthepatentexhaustiondoctrinedoesnotprecludeitfrom alleging

infringementofitsmethodclaims.Inthis,LGEiscorrect,astheCourtstatedinits

August20Order.August20Orderat18–20(notingthatBandag,Inc.v.AlBolser's

TireStores,Inc.,750F.2d903(Fed.Cir.1984)andGlassEquip.Dev.,Inc.v.Besten,Inc.,

174 F.3d 1337 (Fed.Cir.1999)hold thatthe sale ofa device cannotexhaustthe

patentee'srightsunderaseparatepatentteachingamethodofaccomplishingaspecific

function).”,“Finally,theCourtgrantsLGE'smotion forsummaryadjudication ofits
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한편,항소심인 연방순회항소법원은 특허 소진의 원칙이 방법발명의 

특허에는 적용되지 않는다는 1심 법원의 입장에는 동의하였다.301)

이에 연방대법원은 다음과 같이 판단하였다.

엘지전자가 방법발명의 특허는 유형물(tangiblearticle)이 아니라 과

정(process)에 관련된(linked to)것이므로 판매(sale)로 소진될 수 없다고 

주장한다.302)그러나 그와 같은 주장은 EthylGasoline사건303)과 Univis

사건304)등을 통해 방법특허에도 특허권 소진을 인정해왔던 연방대법원의 

확립된 판례에 반한다.특허된 방법 역시 상품에 구현될 수 있으므로 그 

구현된 상품의 판매로 방법에 대한 특허권도 소진될 수 있다.305)나아가 

claim thatneitherthepatentexhaustion doctrinenortheimplied licensedoctrine

providesDefendantswithadefensetoLGE'sclaim thattheyinfringedLGE'smethod

patents.“}.

301)Bizcom,453F.3dat1369-1370{“Thetrialcourt,nevertheless,foundthatthesystem

claimsinallpatentsexceptthe'509patentwereexhausted,butthattheexhaustion

doctrinedidnotapplytothemethodclaims.Wereversethetrialcourt'sholdingwith

respecttothesystem claimsandaffirm withrespecttothemethodclaims.”,“thesale

ofadevicedoesnotexhaustapatentee'srightsinitsmethodclaims.”,“thetrialcourt

declinedtofindLGE'sassertedmethodclaimsexhausted.Severaldefendantscontest

this ruling on cross-appeal,and we rejecttheir challenge.Based on the above

reasoning,eveniftheexhaustiondoctrinewereapplicabletomethodclaims,itwould

notapplyherebecausetherewasnounconditionalsale.However,thesaleofadevice

doesnotexhaustapatentee'srightsinitsmethodclaims.GlassEquip.Dev.,Inc.v.

Besten,Inc.,174F.3d1337,1341n.1(Fed.Cir.1999)(citingBandag,Inc.v.AlBolser's

TireStores,Inc.,750F.2d903,924(Fed.Cir.1984)).Thecourtwascorrect.”}.

302)Quanta,553U.S.at628(“LGEarguesthattheexhaustiondoctrineisinapplicable

herebecauseitdoesnotapplytomethodclaims,whicharecontainedineachofthe

LGEPatents.LGEreasonsthat,becausemethodpatentsarelinkednottoatangible

articlebuttoaprocess,theycanneverbeexhaustedthroughasale.Rather,practicing

thepatent—whichoccursuponeachuseofanarticleembodyingamethodpatent—is

permissibleonlytotheextentrightsaretransferredinanassignmentcontract.”).

303)EthylGasoline,309U.S.436(1940).

304)Univis,316U.S.241(1942).

305)Quanta,553U.S.at628-629{“Itistruethatapatentedmethodmaynotbesold
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방법특허에 대해 소진을 적용하지 않으면 특허권자가 특허명세서에 방법발

명의 청구항을 삽입해서 소진 이론을 쉽게 회피할 수 있게 되므로 부당하

다.306)

나아가 연방대법원은 물건에 어느 정도까지 방법발명의 특허가 구

현되어야 소진이 이루어질 수 있는지에 대해 Univis판결의 두 가지 기준

에 따라 첫째,당해 물건의 합리적이고 의도된 유일한 용도가 당해 특허를 

실시하는 것이고(“theironlyreasonableandintendedusewastopractice

thepatent”),둘째,당해 물건이 당해 특허발명의 핵심적 특징을 구현하는 

것이다(“theyembodie[d]essentialfeaturesof[the]patentedinvention”)

라는 판단기준을 제시하였다.307)

inthesamewayasanarticleordevice,butmethodsnonethelessmaybe“embodied”

in a product,the sale ofwhich exhaustspatentrights.Ourprecedentsdo not

differentiatetransactionsinvolvingembodimentsofpatentedmethodsorprocessesfrom

thoseinvolving patented apparatusesormaterials.To thecontrary,thisCourthas

repeatedly held thatmethod patentswereexhausted by thesaleofan item that

embodiedthemethod.InEthylGasolineCorp.v.UnitedStates,309U.S.436,446,457,

60S.Ct.618,84L.Ed.852(1940),forexample,theCourtheldthatthesaleofamotor

fuelproducedunderonepatentalsoexhaustedthepatentforamethodofusingthe

fuelincombustionmotors.Similarly,aspreviouslydescribed,Univisheldthatthesale

ofopticallensblanksthatpartiallypracticedapatentexhaustedthemethodpatents

thatwerenotcompletelypracticeduntiltheblanksweregroundintolenses.316U.S.,

at248–251,62S.Ct.1088.“}.

306)Quanta,553 U.S.at629-630 {“Thesecasesreston solid footing.Eliminating

exhaustion formethod patentswould seriously underminetheexhaustion doctrine.

Patenteesseekingtoavoidpatentexhaustioncouldsimplydrafttheirpatentclaimsto

describeamethodratherthananapparatus.FN5Apparatusandmethod**2118claims

“mayapproacheachothersonearlythatitwillbedifficulttodistinguishtheprocess

from thefunctionoftheapparatus.”UnitedStatesexrel.Steinmetzv.Allen,192U.S.

543,559,24S.Ct.416,48L.Ed.555(1904).Bycharacterizingtheirclaimsasmethod

instead ofapparatusclaims,orincluding a method claim forthe machine's*630

patentedmethodofperformingitstask,apatentdraftercouldshieldpracticallyany

patenteditem from exhaustion.”}.

307)Quanta,553 U.S.at631-632 {“AstheCourtthereexplained,exhaustion was
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이에 따라 살펴보면 이 사건에서 인텔의 이 사건 칩은 컴퓨터 시스

템에서 결합되어 엘지전자의 특허를 실시하는 것 외에 아무런 합리적 용도

가 없다(“no reasonable use for the Intel Products other than

incorporating them into computer systems that practice the LGE

Patents”).따라서 인텔의 피고들에 대한 판매의 유일하고 명백한 목적은 

피고들로 하여금 인텔 제품들을 컴퓨터 내에서 결합해서 엘지전자의 특허

를 실시하게 하는 것뿐이다(“theonlyapparentobjectofIntel'ssalesto

QuantawastopermitQuantatoincorporatetheIntelProductsinto

computersthatwouldpracticethepatents.”).결국 본 사안은 당해 특허

를 실시하는 데에만 쓰이는 제품을 적법하게 판매한 경우에 해당한다

(“theironlyreasonableandintendedusewastopracticethepatent”,요

건 1),308)한편,인텔의 제품은 문제된 특허발명의 중요한 부분을 구성하고 

triggeredbythesaleofthelensblanksbecausetheironlyreasonableandintendeduse

wastopracticethepatentand becausethey“embodie[d]essentialfeaturesof[the]

patentedinvention.”316U.S.,at249–251,62S.Ct.1088.Eachofthoseattributesis

shared bythemicroprocessorsandchipsetsIntelsold toQuantaundertheLicense

Agreement.First,Univisheldthat“theauthorizedsaleofanarticlewhichiscapable

ofuseonlyinpracticingthepatentisarelinquishmentofthepatentmonopolywith

respecttothearticlesold.”Id.,at249,62S.Ct.1088.ThelensblanksinUnivismet

*632thisstandardbecausetheywere“withoututilityuntil[theywere]groundand

polishedasthefinishedlensofthepatent.”Ibid.Accordingly,“theonlyobjectofthe

sale[was]toenablethe[finishingretailer]togrindandpolishitforuseasalensby

theprospectivewearer.”Ibid”,“Second,thelensblanksinUnivis“embodie[d]essential

featuresof[the]patentedinvention.”Id.,at250–251,62S.Ct.1088.Theessential,or

inventive,featureoftheUnivislenspatentswasthefusingtogetherofdifferentlens

segmentstocreatebi-and trifocallenses.Thefinishing processperformed bythe

finishingand prescription retailersafterthefusingwasnotunique.AstheUnited

Statesexplained”}.

308)Quanta,553U.S.at632(“Here,LGEhassuggestednoreasonableusefortheIntel

Productsotherthanincorporatingthem intocomputersystemsthatpracticetheLGE

Patents.Norcanwediscernone:A microprocessororchipsetcannotfunctionuntilit

isconnectedtobusesandmemory.Andhere,asinUnivis,theonlyapparentobjectof

Intel'ssalestoQuantawastopermitQuantatoincorporatetheIntelProductsinto
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있으며(“theIntelProductsconstituteamaterialpartofthepatented

inventionandallbutcompletelypracticethepatent.”),특허 실시를 위해 

필요한 마지막 스텝은 표준 부품을 부가하거나 통상의 과정을 적용하는 데 

불과하다(“the incomplete article substantially embodies the patent

becausetheonlystepnecessarytopracticethepatentistheapplication

ofcommonprocessesortheadditionofstandardparts.”).본 특허의 특

허성 있는 요소는 이미 인텔 상품에 구현되어 있어(“Everythinginventive

abouteachpatentisembodiedintheIntelProducts.”),당해 상품은 당해 

특허발명의 핵심적 특징을 구현한 경우에 해당된다(“they embodie[d]

essentialfeaturesof[the]patentedinvention”,요건 2).309)

특허를 실질적으로 구현한 물건(“an article that substantially

embodies a patent”)의 허락받은 판매로 특허권은 소진된다(“The

authorized sale ofan article thatsubstantially embodies a patent

exhauststhepatentholder'srightsandpreventsthepatentholderfrom

invokingpatentlaw tocontrolpostsaleuseofthearticle.”).그런데 이 

사건 인텔 마이크로 프로세서와 칩셋은 LG 전자의 이 사건 (방법)특허를 

실시하는 용도 이외의 다른 합리적인 비침해용도를 갖지 않고(“no

resonablenon-infringinguse”),특허발명의 핵심적 특징을 구현(“included

alltheinventiveaspectsofthepatentedmethods”,“embodiedessential

featuresofthepatentedinvention”)하고 있어,LG 전자의 이 사건 (방법)

특허를 실질적으로 구현(“substantiallyembodied theLGE Patents“)하고 

있다고 인정된다(“Intel's microprocessors and chipsets substantially

computersthatwouldpracticethepatents.”).

309)Quanta,553.U.S.at633 (“Like the Univislensblanks,the IntelProducts

constituteamaterialpartofthepatentedinventionandallbutcompletelypracticethe

patent.Here,asin Univis,theincompletearticlesubstantiallyembodiesthepatent

becausetheonlystepnecessarytopracticethepatentistheapplicationofcommon

processesortheadditionofstandardparts.Everythinginventiveabouteachpatentis

embodiedintheIntelProducts.”).
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embodied the LGE Patents because they had no reasonable

noninfringinguseandincludedalltheinventiveaspectsofthepatented

methods.”).또한 사안에서 라이센스 계약에서 인텔의 제품 판매권을 제한

하는 내용이 없다.결국 인텔의 Quanta에 대한 이 사건 마이크로 프로세서

와 칩의 허락받은 판매로 인하여 LG전자의 (방법)특허권은 소진된다

(“Nothingin theLicenseAgreementlimited Intel'sabilitytosellits

productspracticingtheLGEPatents.Intel'sauthorizedsaletoQuanta

thustookitsproductsoutsidethescopeofthepatentmonopoly,andas

aresult,LGEcannolongerassertitspatentrightsagainstQuanta.”).310)

(2)종래 일본 학설,판례의 입장 

일본에서 방법특허의 소진에 대해 판시한 소위 잉크테크 사건311)의 

항소심312)과 관련된 사실관계는 다음과 같다.

원고는 일본 특허번호 제3278410호인 ‘액체수납용기와 용기의 제조

방법’(“液体収納容器、該容器の製造方法、該容器のパッケージ、該容器と記

録ヘッドとを一体化したインクジェットヘッドカートリッジ及び液体吐出記

録装置”)에 대한 특허권자로,특허 제품인 잉크 카트리지를 제조해서 국내

310)Quanta,553U.S.at632(“Theauthorized saleofan articlethatsubstantially

embodiesapatentexhauststhepatentholder'srightsandpreventsthepatentholder

from invokingpatentlaw tocontrolpostsaleuseofthearticle.Here,LGElicensed

Inteltopracticeanyofitspatentsandtosellproductspracticingthosepatents.Intel's

microprocessorsandchipsetssubstantiallyembodiedtheLGEPatentsbecausetheyhad

noreasonablenoninfringinguseandincludedalltheinventiveaspectsofthepatented

methods.NothingintheLicenseAgreementlimitedIntel'sabilitytosellitsproducts

practicingtheLGEPatents.Intel'sauthorizedsaletoQuantathustookitsproducts

outsidethescopeofthepatentmonopoly,andasaresult,LGEcannolongerassert

itspatentrightsagainstQuanta.”).

311)知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021(事実及び理由,第２事案の概要).

312)知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021.
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외에서 판매해왔다.

한편,마카오 소재 소외 회사와 그 자회사들은 원고로부터 잉크카트

리지를 구매한 소비자들이 사용을 마쳐 잉크가 소모된 잉크카트리지 본체

를 북미,유럽,일본을 포함한 아시아에서 수집해서 가공 및 재충전한 후에 

재충전한 카트리지를 피고 등에게 공급하였고,피고는 이를 수입하여 일본

의 소비자들에게 판매하였다.

이에 원고는 피고를 상대로 이 사건 특허 중 액체수납용기에 대한 

청구항 1항313)(물건의 발명)314)과 액체수납용기의 제조방법에 대한 청구항 

10항315)(물건을 생산하는 방법의 발명)316)의 침해를 주장하며 수입․판매의 

313)“「【請求項１】互いに圧接する第１及び第２の負圧発生部材を収納するとともに液体供

給部と大気連通部とを備える負圧発生部材収納室と、該負圧発生部材収納室と連通する連通

部を備えると共に実質的な密閉空間を形成するとともに前記負圧発生部材へ供給される液体

を貯溜する液体収納室と、前記負圧発生部材収納室と前記液体収納室とを仕切るとともに前

記連通部を形成するための仕切り壁と、を有する液体収納容器において、前記第１及び第２

の負圧発生部材の圧接部の界面は前記仕切り壁と交差し、前記第１の負圧発生部材は前記連

通部と連通するとともに前記圧接部の界面を介してのみ前記大気連通部と連通可能であると

共に、前記第２の負圧発生部材は前記圧接部の界面を介してのみ前記連通部と連通可能であ

り、前記圧接部の界面の毛管力が第１及び第２の負圧発生部材の毛管力より高く、かつ、液

体収納容器の姿勢によらずに前記圧接部の界面全体が液体を保持可能な量の液体が負圧発生

部材収納室内に充填されていることを特徴とする液体収納容器。」

　イ　 上記の特許請求の範囲の記載は、次の構成要件Ａ〜Ｌ（ただし、Ｉ及びＪは欠番であ

る。）に分説される。(A~L하략)“.　

314)특허법 제2조 제3호 가목 참조.

315)“「【請求項10】互いに圧接する第１及び第２の負圧発生部材を収納するとともに液体供

給部と大気連通部とを備える負圧発生部材収納室と、該負圧発生部材収納室と連通する連通

部を備えると共に実質的な密閉空間を形成するとともに前記負圧発生部材へ供給される液体

を貯溜する液体収納室と、前記負圧発生部材収納室と前記液体収納室とを仕切るとともに前

記連通部を形成するための仕切り壁と、を有し、前記第１及び第２の負圧発生部材の圧接部

の界面は前記仕切り壁と交差し、前記第１の負圧発生部材は前記連通部と連通するとともに

前記圧接部の界面を介してのみ前記大気連通部と連通可能であると共に、前記第２の負圧発

生部材は前記圧接部の界面を介してのみ前記連通部と連通可能であり、前記圧接部の界面の

毛管力が第１及び第２の負圧発生部材の毛管力より高い液体収納容器を用意する工程と、前

記液体収納室に液体を充填する第１の液体充填工程と、前記負圧発生部材収納室に、前記液

体収納容器の姿勢によらずに前記圧接部の界面全体が液体を保持可能な量の液体を充填する

第２の液体充填工程と、を有することを特徴とする液体収納容器の製造方法。」



- 134 -

금지 등을 구하는 소를 제기하였다.317)

위와 같은 사실관계 하에서 잉크테크 사건의 항소심318)법원은 청구

항 1항의 물건의 발명(液体収納容器)에 대한 소진을 부정하고 특허 침해를 

인정하면서도,나아가 청구항 10항의 물건을 생산하는 방법의 발명(液体収

納容器の製造方法)에 대한 소진 여부에 대해 다음과 같이 판시하였다.319)

물건을 생산하는 방법발명의 실시 유형을 (i)그 방법에 의해 생산된 

물건(이하 ‘성과물’이라 한다)을 사용,양도하는 경우{“その方法により生産

した物（以下、物を生産する方法の発明に係る方法により生産された物を

「成果物」という。）の使用、譲渡等 (特許法２条３項３号}”}와,(ii)그 ‘방

법을 이용’하는 경우{“その方法の使用 (特許法２条３項２号}”}로 나누어 (i)

특허권자 등이 성과물을 국내에서 양도한 경우 당해 성과물에 대한 특허권

은 목적을 달성해서 소진하고,320)(ii)'방법을 이용'하는 경우에는 다음 2가

　イ　 上記の特許請求の範囲の記載は、次の構成要件Ａ′〜Ｌ′（ただし、Ｄ′は欠番であ

る。）に分説される。(A~L하략)“.

316)특허법 제2조 제3호 다목 참조.

317)知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021(事実及び理由,第２事案の概要).

318)知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021.

319)知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021(事実及び理由,第3当裁判所の判斷,２国内

販売分の控訴人製品にインクを再充填するなどして製品化された被控訴人製品について物を

生産する方法の発明（本件発明10）に係る本件特許権に基づく権利行使をすることの許否,

(２）物を生産する方法の発明に係る特許権の消尽).

320)知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021(“イ　成果物の使用、譲渡等について :物を

生産する方法の発明に係る方法により生産された物（成果物）については、特許権者又は特

許権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内においてこれを譲渡した場合には、当該成

果物については特許権はその目的を達したものとして消尽し、もはや特許権者は、当該特許

製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等に対し、特許権に基づく権利行使をすることがで

きないというべきである。”).그 이유에 대해서는 연이어서 다음과 같이 판시하고 있다.

(“なぜならば、この場合には、市場における商品の自由な流通を保障すべきこと、特許権者

に二重の利得の機会を与える必要がないことといった、物の発明に係る特許権が消尽する実

質的な根拠として判例（BBS事件最高裁判決）の挙げる理由が、同様に当てはまるからであ

る。”).
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지 경우 중 한 가지에 해당되는 경우 소진된다.321)

그 첫 번째 유형으로는,특허된 물건을 생산하는 방법에 의해 생산된 

물건이,물건의 발명의 대상으로도 되어 있고,물건을 생산하는 방법의 발

명과 물건의 발명이 별개의 기술적 사상을 포함하는 것이 아니어서,실질

적인 기술내용은 같고,동일 발명을 특허 청구범위 및 명세서에 단지 물건

의 발명과 물건을 생산하는 방법의 발명으로서 병기한 경우이다.이때는 

물건발명에 관한 특허권이 소진할 경우 물건을 생산하는 방법의 발명에 관

한 특허권에 근거한 권리행사도 허용되지 않는다.322)

두 번째 유형으로는,특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실

시권자가 특허발명에 관한 방법의 이용에만 사용되는 물건(특허법 101조3

호)또는 그 방법의 이용에 사용되는 물건(국내에 있어서 널리 일반적으로 

유통되고 있는 것을 제외한다)으로 그 발명에 의한 과제의 해결에 필수불

가결한 물건(동조 4호)을 양도한 경우이다.이때 양수인 또는 전득자가 그 

물건을 사용하여 당해 방법의 발명에 관한 방법을 이용하는 행위 및 그 물

건을 사용하여 특허발명에 관한 방법에 의해 생산한 물건을 사용,양도 등

을 하는 행위에 대해 특허권에 근거한 금지청구권 등을 행사할 수 없

다.323)

321)知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021(“ウ　方法の使用について :特許法２条３項

２号の規定する方法の発明の実施行為、すなわち、特許発明に係る方法の使用をする行為に

ついては、特許権者が発明の実施行為としての譲渡を行い、その目的物である製品が市場に

おいて流通するということが観念できないため、物の発明に係る特許権の消尽についての議

論がそのまま当てはまるものではない。しかしながら、次の（ア）及び（イ）の場合には、

特許権に基づく権利行使が許されないと解すべきである。”).

322)知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021(“（ア）　物を生産する方法の発明に係る方

法により生産される物が、物の発明の対象ともされている場合であって、物を生産する方法

の発明が物の発明と別個の技術的思想を含むものではないとき、すなわち、実質的な技術内

容は同じであって、特許請求の範囲及び明細書の記載において、同一の発明を、単に物の発

明と物を生産する方法の発明として併記したときは、物の発明に係る特許権が消尽するなら

ば、物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されないと解するのが相当

である。”).

323)知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021(“（イ）　また、特許権者又は特許権者から
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다만,이 사건 상고심판결에서는 항소심과 마찬가지로 물건의 발명에 

대한 소진의 성립을 부정하기는 하였으나,방법발명의 소진에 대해서는 판

단하지 않았다.324)

한편 방법특허의 소진에 대한 일본의 학설들은 일단 (i)방법발명에 

의해 생산된 물건(소위 위 판결의 ‘성과물’)을 특허권자 등이 양도한 경우

에는 대체로 방법특허의 소진을 인정하고 있다.325)(ii)나아가 방법발명의 

실시‘에만 사용’되면서(일본 특허법 제101조 제3호,소위 ‘전용품’),방법발

명의 ‘전 공정의 실시’에 사용되는 물건을 특허권자 등이 양도한 경우에도 

역시 대체로 방법특허의 소진을 인정하고 있다.326)

반면에 물건 중에서 방법발명의 실시‘에 사용’되기는 하지만 그 실시

許諾を受けた実施権者が、特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物（特許法101条３号）又

はその方法の使用に用いる物（我が国の国内において広く一般に流通しているものを除

く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なもの（同条４号）を譲渡した場合にお

いて、譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為、

及び、その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用、譲渡等する行為につい

ては、特許権者は、特許権に基づく差止請求権等を行使することは許されないと解するのが

相当である。”)그 이유에 대해서는 연이어서 다음과 같이 판시하고 있다.(“その理由は、

①この場合においても、譲受人は、これらの物、すなわち、専ら特許発明に係る方法により

物を生産するために用いられる製造機器、その方法による物の生産に不可欠な原材料等を用

いて特許発明に係る方法の使用をすることができることを前提として、特許権者からこれら

の物を譲り受けるのであり、転得者も同様であるから、これらの物を用いてその方法の使用

をする際に特許権者の許諾を要するということになれば、市場における商品の自由な流通が

阻害されることになるし、②特許権者は、これらの物を譲渡する権利を事実上独占している

のであるから（特許法101条参照）、将来の譲受人ないし転得者による特許発明に係る方法の

使用に対する対価を含めてこれらの物の譲渡価額を決定することが可能であり、特許発明の

公開の代償を確保する機会は保障されているからである。”).

324)最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826.

325)中山信弘,「特許法」,弘文堂 (2010)372頁;中山信弘․小泉直樹,「新․注解 特許法

(上卷)」,靑林書院 (2011),1025頁. 

326)田村善之,“用尽理論と方法特許への適用可能性について”,特許研究 39号,発明協会

(2005),39頁.
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‘에만 사용’되지는 않는 물건(일본 특허법 제101조 제4호,소위 ‘중용품’)이

나 방법발명의 ‘일부 공정’의 실시에 사용되기는 하지만 ‘전 공정’의 실시

에 사용되지는 않는 물건을 특허권자 등이 양도한 경우에도 방법특허가 소

진되는지에 대해서는 견해가 나뉘어 있다.327)

(3)종래 한국 학설,판례의 입장

우리나라에서는 방법특허의 소진에 대해서 대법원 판결은 없으나 3

개의 하급심 판결이 이에 대해 판시한 바 있다.이들 판결을 간략히 살펴

보면 다음과 같다.

① 서울고등법원 2000.5.2.선고 99나59391판결 [특허권침해행위금

지](소위 ‘퇴비화 방법’판결)328)

이 사건의 사실관계는 다음과 같다.

피고 지방자치단체(군)가 1995.12.19.경기 양평군 옥천면 일대에 

축산폐수처리시설 설치공사의 입찰공고를 함에 있어서 입찰참가자격을 고

농도 유기오수 퇴비화 방법의 특허를 받은 자와 기술사용계약을 체결한 업

체로 한정하자,소외 회사가 1995.12.20.‘고농도 유기오수 퇴비화 방법

(특허 제10-33531호)’329)에 대한 특허권자인 원고와 기술사용계약을 체결한 

327)田村善之(註326論文),39頁에서는 소위 ‘중용품’의 경우에는 방법발명 ‘전 공정’의 실

시에 사용되더라도 그 양도로 방법특허가 소진되지 않는다고 한다;반면에,高林龍,「ビ

ジネス法務大系 I,ライセンス契約」 (第1版),日本評論社 (2007),194頁에서는 방법발명 

‘전 공정’의 실시에 사용된다면 소위 ‘중용품’의 경우에도 그 양도로 소진되지만,방법발명

의 ‘일부 공정’의 실시에만 사용된다면 소위 ‘전용품’의 경우라도 소진되지 않는다는 입장

이다.

328)상고심 :대법원 2000다27718호 (심리불속행 상고기각으로 원심 확정).

329)사안에서 문제된 특허의 청구범위는 다음과 같다.

[고농도 유기오수의 퇴비화방법]
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뒤 1995.12.28.입찰에 참가하여 위 공사를 낙찰받고,1997.8.경 축산폐

수처리시설을 설치ㆍ완공하여 피고 지방자치단체에게 이를 인도하였다.한

편,원고와 소외 회사 사이에 체결된 기술사용계약330)에는 동 계약이 피고 

지방자치단체에서 발주하는 축산폐수처리시설 설치공사 시공업무에 한하는 

것으로 정해져 있었다.

그런데 피고 회사들은 소외 회사로부터 축산폐수처리시설을 인도받

은 피고 지방자치단체와 1998.9.12.위탁관리용역계약을 체결하고 위 환

경기초시설(분뇨ㆍ축산폐수 처리시설)을 관리ㆍ운영하였는데,위 환경기초

시설은 원고의 특허권을 실시하기 위한 장치로 그 관리ㆍ운영을 위해서는 

반드시 원고의 특허인 액상부식법을 사용하여야 했다.이에 따라 원고는,

피고 지방자치단체로부터 위탁을 받은 피고 회사들이 위 환경기초시설을 

관리ㆍ운영함으로써 원고의 특허권을 실시하는 것이 원고의 특허권을 침해

한다고 주장하면서 침해금지청구를 한 사안이다.

「수거한 고농도 유기오수중의 모래,협잡물을 공지의 침사지,파쇄기,드럼스크린에 의하

여 제거한 후 저류조에 저류하여 액성을 균질화하고,폭기장치가 있는 조정반응조에는 고

농도 유기오수의 산화로 생성된 초생부식물질의 현탁액을 미리 조성하여 상기 균질화된 

고농도 유기오수를 상기 현탁액에 대한 BOD 부하가 0.1-0.25KgBOD MLSS.d가 되도록 

소정량 투입하여 균질로 혼합한 후 폭기하여 초생부식화 시키고,초생부식화가 완료된 전

체 현탁액에서 상기 투입량과 동일한 량의 초생부식화된 유기오수를 응집반응조로 이송하

는 한편 균질화된 유기오수를 추가 투입하여 동일 과정을 반복하도록 하며 응집반응조에 

이송된 유기오수는 경우에 따라 pH를 조정한 후 무기응집제를 첨가 응집시켜 탈수기로 

고액분리하고 탈수된 케이크는 수분 조정제를 넣어 완숙 퇴비화장치에서 그 부식도를 높

혀 유기질 비료를 생성케 함을 특징으로 하는 고농도 유기오수의 퇴비화 방법」.

330)“원고와 소외 회사 사이에 체결된 기술사용계약의 주요 내용은 다음과 같다.

제1조 :본 계약은 양평군에서 발주하는 축산폐수처리시설 설치공사 시공업무에 한한다.

제2조 :원고는 소외 회사가 도급받아 시행하는 시공에 관하여 과업지시서와 특기시방서에 

명시된 조건을 충족시킬 수 있도록 기술지도를 하여야 한다.

제4조 :소외 회사가 도급받은 시공업무에 대하여 하자기간 이후일지라도 원고는 발주자의 

요청에 따라 기술협조를 한다.

제5조 :소외 회사는 원고의 특허를 사용하는 대가로 별도 약정된 금액을 발주자의 지불조

건에 의하여 10일 이내에 원고에게 지급하여야 한다.

제6조 :본 계약기간은 시공이 완료되어 시방서에 의한 성능이 보증되어 발주자에게 설계

서 및 시설 전체를 인계할 때까지로 한다.“.
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이에 대해 법원은 다음과 같이 판단하였다.원고와 소외 회사가 체결

한 기술사용계약의 범위는 위 축산폐수처리시설의 시공업무에 한정된다는 

것은 계약서상 명백하다.따라서 피고 지장자치단체로부터 위탁을 받은 피

고 회사들이 완성된 환경기초시설을 관리ㆍ운영함으로써 원고의 특허권을 

실시하는 것은 일단 원고의 특허권을 침해한다.특허권 소진 이론이란 “물

건의 특허”또는 “제조방법의 특허”에 있어서 특허대상 물건 또는 특허방

법에 의해 생산된 물건이 “특허권자”에 의해 적법하게 판매나 배포되었을 

경우에 권리가 소진 또는 소모되서 특허권의 효력이 당해 물건에 미치지 

않는다는 이론이다.따라서 본 사건과 같이 “단순 방법의 특허”와 관련해

서 특허의 사용을 위해 필요한 물건이 “특허권자 이외의 자”에 의해 배포

된 사안에는 적용될 여지가 없다.331)

② 특허법원 2009.12.18.선고 2008허13299[권리범위확인](소위 

‘사료 제조 방법’판결)332)

원고들은 ‘유기성 폐기물을 순간 고온처리하여 사료를 제조하는 방법

(특허 제10-178505호)’에 대한 특허권자이다.원고들은 특허심판원에 피고가 

이 사건 확인대상발명(혈분 사료 제조방법)을 실시하고 있다는 전제하에 

확인대상발명에 대한 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.특허심판원

은 비록 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 구성요소가 동일하거나 균등

하다는 점은 인정되지만,원고들의 이 사건 특허권이 피고가 실시하고 있

는 확인대상발명에 대한 관계에서 소진되어,확인대상발명이 이 사건 특허

발명의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로,원고의 심판청구를 기각하였

331)나아가,법원은 이러한 경우에는 특허실시에 관한 묵시적 허락이 있었는지 여부가 문

제될 뿐인데 이 사건에서는 특허실시에 관한 묵시적 허락도 인정되지 않으며,원고의 특

허권 행사가 권리남용에도 해당되지 않는다고 판단하였다.

332)상고심 :대법원 2010.12.9.선고 2010후289호 (상고기각으로 원심 확정).
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다.333)이에 원고들이 그에 대한 심결취소의 소를 제기한 사안이다.

한편,특허법원 역시 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 구성요소가 

동일하거나 균등하다는 점은 인정하였으나,소진에 대해서는 다음과 같이 

다르게 판단하였다.

방법발명의 특허권자가 국내에서 그 방법의 실시에만 사용되는 물건

을 양도하면,양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용해서 그 방법발명을 실

시하는 행위에 대해 특허권이 소진된다.그러나 방법발명에 대한 특허권이 

공유관계임에도 불구하고,일부 공유자가 다른 공유자의 동의 없이 그 물

건을 양도한 경우라면,양도한 물건이 그 방법의 실시에만 사용되는 물건

이라고 하더라도 특허권이 소진되지 않는다.따라서 특허심판원의 심결을 

취소한다.

이 판결에 대하여 상고심은 피고의 상고를 기각하면서 원심의 소진 

관련 판단 부분에 대해서 ‘피고가 이 사건 설비를 이용하여 확인대상발명

을 실시하는 것과 관련하여 원고들의 이 사건 제1,2항 발명에 대한 특허

권이 소진되었는지 여부는 확인대상발명이 그 권리범위에 속한다는 확인을 

구하는 것과는 아무런 관련이 없어 원고들의 이 사건 제1，2항 발명에 대

한 특허권이 소진되지 않았다는 원심 판단의 당부는 판결 결과에 영향을 

미칠 수 없는 것이므로 이에 관한 상고이유의 주장은 더 나아가 살펴 볼 

필요 없이 받아들일 수 없다’라고 하여,334)원심의 소진 관련 판단의 당부

에 대하여는 판단하지 않았다.

③ 서울중앙지방법원 2008.1.31.선고 2006가합58313판결 [특허권

침해금지등](소위 ‘강관외면코팅방법’판결)335)

333)특허심판원 2008.10.29.자 2007당2791심결.

334)대법원 2010.12.9.선고 2010후289판결.
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원고 회사는 파이프라이닝과 코팅 제조업 등을 목적으로 하는 회사

이고,원고 한OO은 원고 회사의 대표이사이다.원고 한OO는 “T-다이 압

출식 강관외면코팅방법 및 그 장치”에 대한 특허권(특허 제10-0372267호,

출원일 2000년 12월 1일,등록일 2003년 2월 3일)을 보유하고 있다가 원고 

회사에게 이를 양도하고,2006년 10월 26일 특허권 이전 등록을 마쳤다.해

당 특허의 청구항 제1항과 제2항은 “T-다이 압출식 강관외면코팅방법”에 

대한 발명으로 물건(강관)의 생산 방법에 관할 특허발명이다.

한편,원고 한OO는 2004년 8월 26일 소외 회사OO에게 그 범위를 

지역은 대한민국 전역,기간은 2004년 3월 1일부터 2020년 12월 1일까지,

실시내용은 생산 및 사용으로 하여 이 사건 특허에 대한 통상실시권의 설

정등록을 마쳐주었다.

피고는 2001년 10월 13일 소외 회사OO로부터 T-다이 압출식 강관코

팅장치(3LayerPipeCoatingLine,규격 100A-2400A)를 제작ㆍ납품받아 

피고의 공장에 설치하기로 하는 계약을 체결하고,2002년 2월 20일 소외 

회사OO로부터 T-다이 압출식 강관코팅장치를 납품받아 피고의 공장에 설

치하였다.피고는 그 강관코팅장치를 사용하여 강관의 표면에 수지피복층

을 형성하는 작업을 하였다.

이에 원고들은 피고를 상대로 물건(강관)의 생산 방법에 관한 특허발

명인 “T-다이 압출식 강관외면코팅방법”에 관한 이 사건 특허 청구항 제1

항 및 제2항의 침해를 이유로 침해금지와 손해배상 등을 구하는 소를 제기

하였다.

피고는 이 사건 특허발명의 통상실시권자인 소외 회사OO으로부터 

T-다이 압출식 강관코팅장치를 납품받아 피고의 공장에 설치하였으므로 피

고의 강관코팅장치 사용행위에 대해서는 원고들의 특허권이 소진되었다고 

335)항소심 :서울고등법원 2008나28689호 (항소장각하로 원심 확정).
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항변하였다.

이에 대해 법원은 “방법의 발명의 경우에는 물건의 발명과 달리 일

반적으로 그 발명의 특허권은 소진되지 않지만 특허권자가 방법의 특허권

과 동시에 그 방법을 실시하기 위한 장치에 관해서도 특허권을 가지고,그 

방법은 다른 장치에 의해서도 사용할 수 있는 경우에는 특허권자가 그 특

허 장치를 양도한 이상 그 방법의 특허권도 소진한다고 봄이 상당하다“고 

판시하였다.

나아가 이를 기초로 이 사건에서,“원고들은 ‘T-다이 압출식 강관외

면코팅방법’에 관한 특허권과 함께 그 방법을 실시하기 위한 ‘T-다이 압출

식 강관외면코팅장치’에 관한 특허권을 동시에 가지고 있고,피고는 특허권

자인 원고들로부터 허락을 받은 통상실시권자인 소외 회사로부터 특허 제

품인 T-다이 압출식 강관코팅장치를 양수하였으므로,피고의 실시행위에 

대해 원고들의 특허권은 그 목적을 달성하여 이미 소진되었다.따라서 원

고들이 피고의 실시행위에 대해 특허권을 행사할 수 있음을 전제로 하는 

원고들의 청구는 이유없다”고 판시하였다.336)

다.종래 각국 입장 및 향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토 

336)서울중앙지방법원 2008.1.31.선고 2006가합58313판결 {참고로,본 판결에서는 특허

권 소진 법리의 개념에 대해 다음과 같이 판시하였다.“특허권자 또는 특허권자로부터 허

락을 받은 실시권자(이하,양자를 합쳐 '특허권자 등'이라고 한다)가 우리나라에서 특허제

품을 양도한 경우에는 당해 특허제품에 관해서는 특허권은 그 목적을 달성한 것으로 소진

하고,더 이상 특허권의 효력은 당해 특허제품의 사용,양도 등(특허법 제2조 제3호의 '가'

목에서 정해진 사용,양도,대여,수입 또는 양도,대여의 청약을 말한다)에 미치지 않고,

특허권자가 당해 특허제품에 관해서 특허권을 행사하는 것은 허용되지 않는다고 해석함이 

상당하다.이 경우에 특허제품에 관해 사용,양도 등을 할 때마다 특허권자의 허락을 필요

로 한다고 한다면 시장에서 특허제품의 원활한 유통이 방해되고,오히려 특허권자 자신의 

이익을 해하며,나아가 특허법 제1조에서 정한 특허법의 목적에도 반하게 된다.한편,특

허권자는 특허발명의 공개의 대가를 확보하는 기회가 이미 보장되어 있다고 할 수 있고,

특허권자 등으로부터 양도된 특허제품에 관해 특허권자가 그 유통과정에서 이중으로 이득

을 얻도록 인정할 필요성은 없다.”}.
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(1)미국 판례의 입장에 대한 검토

1982년 설립 이후 연방순회항소법원은 과거 미국 연방대법원 판례의 

입장337)과 달리 일률적으로 방법특허의 특허권 소진을 부정하는 입장을 취

하였으나338)연방대법원은 Quanta사건 판결을 통해 다음과 같은 입장을 

분명히 밝히면서 혼란스러웠던 입장을 정리하였다.

Bandag사건339)등에서 연방순회항소법원이 취한 방법특허에 대해서

는 소진이 적용되지 않는다는 입장은 EthylGasoline사건340)과 Univis사

건341)등을 통해 방법특허에도 특허권 소진을 인정해왔던 연방대법원의 확

립된 판례에 반한다.특허된 방법 역시 상품에 구현될 수 있으므로 그 구

현된 상품의 판매로 방법에 대한 특허권도 소진될 수 있다.342)뿐만 아니

라 방법특허에 대해 소진을 적용하지 않으면 특허권자가 특허명세서에 방

법발명의 청구항을 삽입해서 소진 이론을 쉽게 회피할 수 있게 되므로 부

당하다.343)

나아가 연방대법원은 특허 발명의 일부만 구현된 물건의 판매로 (방

법)특허의 소진이 인정되기 위해서는 판매된 물건에 어느 정도까지 (방법)

특허가 구현되어야 하는지에 관하여 Quanta 사건 판결을 통해 종전 

337)EthylGasolineCorp.,309U.S.436(1940);Univis,316U.S.241(U.S.1942).

338)Bandag,750F.2d903(C.A.Fed.1984);GlassEquipment.,174F.3d1337(Fed.Cir.

1999).

339)Bandag,750F.2d903(C.A.Fed.1984).

340)EthylGasoline,309U.S.436(1940).

341)Univis,316U.S.241(1942).

342)Quanta,553U.S.at628-629.

343)Quanta,553U.S.at629-630.
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Univis사건 판결에서 밝힌 바를 원용하면서 (방법)특허가 어떤 물건에 실

질적으로 구현된(substantiallyembodied)경우에는 그 물건의 판매로 해당 

(방법)특허는 소진된다는 점과,344)그와 같이 물건에 특허가 실질적으로 구

현되었다고 인정하기 위해서는 Univis판결의 두 가지 기준에 따라 첫째,

당해 상품이 당해 특허를 실시하는 용도 이외의 다른 합리적인 비침해용도

를 갖지 않고(noresonablenon-infringinguse),둘째,당해 물건이 당해 특

허발명의 핵심적 특징을 구현(embodie[d] essentialfeatures of [the]

patented invention)하는 요소로 되어야 한다는 판단기준을 제시하였다

.345)346)

(2)일본의 입장에 대한 검토

일본 판례는 소위 잉크테크 사건의 항소심347)에서 물건을 생산하는 

방법특허의 소진에 대하여 (i)특허권자 등이 물건을 생산하는 방법의 발명

에 의해 생산된 물건(성과물)을 국내에서 양도한 경우나,348)(ii)'방법을 사

용'하는 경우에는 i)실질적인 기술내용이 같은 동일 발명을 단지 물건의 

발명과 물건을 생산하는 방법의 발명으로서 병기한 경우인데 물건발명에 

관한 특허권이 소진된 경우와,349)ii)특허발명에 관한 방법의 이용에만 사

344)Quanta,553U.S.at635.

345)Quanta,553.U.S.at632-634.

346)다만,이와 같은 소진 요건을 충족하지 못하는 경우라도 구체적 사실관계에 따라 묵

시적 라이센스(ImpliedLicense)가 인정될 수 있다.Osborne,"ACoherentView ofPatent

ExhaustionA StandardBasedOnPatentableDistinctiveness",20SantaClaraComputer

& HighTech.L.J.643(2004),pp.687-691(VII.ThereisNoInherentConflictBetween

theImpliedLicenseandExhaustionDoctrines부분)참조.

347)知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021.

348)知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021(“イ 成果物の使用、譲渡等について”).

349)知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021(“実質的な技術内容は同じであって、特許請

求の範囲及び明細書の記載において、同一の発明を、単に物の発明と物を生産する方法の発

明として併記したときは、物の発明に係る特許権が消尽するならば、物を生産する方法の発
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용되는 물건(특허법 101조3호,전용품)또는 그 방법의 이용에 사용되는 물

건으로 그 발명에 의한 과제의 해결에 필수불가결한 물건(동조 4호,중용

품)을 양도한 경우350)에는 소진된다는 입장이다.

반면에,일본의 학설들은 (i)방법발명에 의해 생산된 물건(소위 위 

판결의 ‘성과물’)을 특허권자 등이 양도한 경우나,351)(ii)방법발명의 실시

‘에만 사용’되면서(일본 특허법 제101조 제3호,소위 ‘전용품’),방법발명의 

‘전 공정의 실시’에 사용되는 물건을 특허권자 등이 양도한 경우에는 대체

로 방법특허의 소진을 인정하지만,352)판례와 달리 물건 중에서 방법발명

의 실시‘에 사용’되기는 하지만 그 실시‘에만 사용’되지는 않는 물건(일본 

특허법 제101조 제4호,소위 ‘중용품’)이나 방법발명의 ‘일부 공정’의 실시

에 사용되기는 하지만 ‘전 공정’의 실시에 사용되지는 않는 물건을 특허권

자 등이 양도한 경우에도 방법특허가 소진되는지에 대해서는 견해가 갈리

고 있다.353)

결국 일본에서 판례와 학설들이 전체적으로 일치해서 방법특허의 소

진을 인정하는 경우는 (i)방법발명에 의해 생산된 물건(소위 위 판결의 

明に係る特許権に基づく権利行使も許されないと解するのが相当である。”).

350)知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021{“（イ）　また、特許権者又は特許権者から

許諾を受けた実施権者が、特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物（特許法101条３号）又

はその方法の使用に用いる物（我が国の国内において広く一般に流通しているものを除

く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なもの（同条４号）を譲渡した場合にお

いて、譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為、

及び、その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用、譲渡等する行為につい

ては、特許権者は、特許権に基づく差止請求権等を行使することは許されないと解するのが

相当である。”}.

351)中山信弘(註325書),372頁;中山信弘․小泉直樹,前揭書,1025頁.

352)田村善之(註326論文),39頁.

353)田村善之(註326論文),39頁에서는 소위 ‘중용품’의 경우에는 방법발명 ‘전 공정’의 실

시에 사용되더라도 그 양도로 방법특허가 소진되지 않는다고 한다;반면에,高林龍(註327

書),194頁에서는 방법발명 ‘전 공정’의 실시에 사용된다면 소위 ‘중용품’의 경우에도 그 

양도로 소진되지만,방법발명의 ‘일부 공정’의 실시에만 사용된다면 소위 ‘전용품’의 경우

라도 소진되지 않는다는 입장이다.
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‘성과물’)을 특허권자 등이 양도한 경우와,(ii)방법발명의 실시‘에만 사용’

되면서(일본 특허법 제101조 제3호,소위 ‘전용품’),방법발명의 ‘전 공정의 

실시’에 사용되는 물건을 특허권자 등이 양도한 경우라고 할 수 있다.354)

(3)종래 한국의 입장에 대한 검토

세 개의 하급심 판결은 모두 그 입장과 판시 내용에 차이가 있다.①

서울고등법원 2000.5.2.선고 99나59391판결은 특허소진이 ‘물건의 발명’

과 ‘물건을 생산하는 방법의 발명(생산방법발명)’에만 적용될 수 있고,‘단

순방법발명’의 특허에 관하여는 특허소진이 적용될 수 없다는 입장이고,②

서울중앙지방법원 2008.1.31.선고 2006가합58313판결은 특허권자가 방

법특허와 그 방법특허를 실시하기 위한 장치에 대한 특허를 동시에 보유하

고 특허권자가 그 특허장치를 양도한 경우에만 방법의 특허권도 소진된다

는 입장이며,③ 마지막으로 특허법원 2009.12.18.선고 2008허13299판결

은 방법발명의 경우에도 특허권자가 ‘그 방법의 실시에만 사용하는 물건’

을 양도한 경우에는 소진이 성립하지만,방법발명 특허권이 공유인 경우 

다른 공유자의 동의가 없는 경우에는 소진이 성립하지 않는다는 점을 밝히

고 있다.

(4)향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토

미국과 일본의 입장과 한국에서 내려진 하급심 판결들에 대한 분석

을 통해 논의되었던 다양한 기준들을 고려해서 특허 일부 구현 물건의 판

매로 인한 (방법)특허의 소진에 관한 적절한 처리 방향에 대해 고민해보면 

다음과 같다.

354)中山信弘(註325書),372頁;中山信弘․小泉直樹,前揭書,1025頁; 田村善之(註326論

文),39頁.
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앞서 밝힌 대로 소진의 한계 선상에서 문제되는 쟁점들에 대한 처리 

기준 결정은 실제 사안이 문제되고 있는 국가에서 해당 시점의 특허 제품 

거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적으

로 고려하여 어떤 선을 기준으로 소유권을 특허권에 우선하여 보호하고자 

하는지에 대한 정책적 판단으로 이론적으로 당연한 귀결은 아니며(소진론

의 본질 및 목적 측면),355)이를 소진론의 근거 측면에서 환원해보면 어떤 

선을 기준으로 정책적으로 특허법제가 부여하려 했던 인센티브의 최소한이 

특허권자에게 보장 되었다고 판단하여 특허권이 소유권에 양보하도록 할 

것인지의 문제라고 보아야한다(소진론의 근거 측면).356)

일단 미국 판례에서 이를 명시적으로 언급하지는 않았으나 소위 ‘성

과물의 양도’시에 물건을 생산하는 방법특허의 소진이 인정된다는 점에 대

해서는 일반적인 물건특허의 소진과 다를 바가 없으므로 일본 학설과 판례

의 일치된 입장과 같이 소진 인정에 문제가 없을 것이다.357)

한편,일본과 미국에서 공통되게 특허 일부 구현 물건의 양도로 (방

법)특허의 소진이 인정되는 경우 또는 방법의 이용에 사용되는 물건의 양

도로 방법특허의 소진을 인정하는 경우를 검토해보면 이하와 같다.미국 

연방대법원의 Quanta사건 판결에서의 표현에 따르면 (방법)특허가 어떤 

물건에 실질적으로 구현된(substantiallyembodied)경우에 소진이 인정된

다.358)그리고 이는 구체적으로 ① 당해 물건이 당해 특허를 실시하는 용

355)中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,361면.

356)박준석(註9論文),前揭論文,175-177면.

357)知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021에서도 이와 같은 경우 방법특허의 소진이 

인정되는 이유에 대해서는 다음과 같이 같은 취지로 판시하고 있다.{なぜならば、この場

合には、市場における商品の自由な流通を保障すべきこと、特許権者に二重の利得の機会を

与える必要がないことといった、物の発明に係る特許権が消尽する実質的な根拠として判例

（BBS事件最高裁判決）の挙げる理由が、同様に当てはまるからである。}.

358)Quanta,553U.S.at635.
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도 이외의 다른 합리적인 비침해용도를 갖지 않고(no resonable

non-infringinguse),② 당해 물건이 당해 특허발명의 핵심적 특징을 구현

(embodie[d]essentialfeaturesof[the]patentedinvention)하는 경우에 그

와 같은 ‘실질적 구현‘이 인정된다.359)한편,일본 판례360)나 학설361)의 표

현에 의하면 방법발명의 실시‘에만 사용’되면서(일본 특허법 제101조 제3

호,소위 ‘전용품’),방법발명의 ‘전 공정의 실시’에 사용되는 물건을 특허권

자 등이 양도한 경우에 소진이 인정된다.이때 방법특허의 소진은 방법의 

이용에 사용되는 물건의 양도를 이유로 하는 것이므로 물건생산방법특허와 

단순방법특허를 구분할 이유가 없고 양자 모두에 공통적으로 적용되는 기

준이라고 할 것이다.

(방법)특허가 ‘실질적으로 구현’되거나 (방법)특허의 ‘전공정(구성요

소)’362)의 실시‘에만 사용’되는 물건을 특허권자가 양도한 경우와 일본의 일

부 학설에서 언급하고 있는 취지처럼 물건 중에서 (방법)발명의 실시‘에 사

359)Quanta,553.U.S.at632-634.

360)知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021{‘특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받

은 실시권자가 특허발명에 관한 방법의 이용에만 사용되는 물건(특허법 101조 3호)또는 

그 방법의 이용에 사용되는 물건(국내에 있어서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것을 제

외한다)으로 그 발명에 의한 과제의 해결에 필수불가결한 물건(동조 4호)을 양도한 경우’

(“（イ）　 また、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、特許発明に係る方法

の使用にのみ用いる物（特許法101条３号）又はその方法の使用に用いる物（我が国の国内に

おいて広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠

なもの（同条４号）を譲渡した場合において、譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方

法の発明に係る方法の使用をする行為、及び、その物を用いて特許発明に係る方法により生

産した物を使用、譲渡等する行為については、特許権者は、特許権に基づく差止請求権等を

行使することは許されないと解するのが相当である。”)}.

361)田村善之(註326論文),39頁;김동준,“방법발명 특허권의 소진”,산업재산권 제36호,

산업재산권법학회 (2011.12.),298면 표 참조.

362)일본의 학설들은 주로 방법발명과 특허권 소진의 논의에 집중되어 있어,동일한 논의

가 가능한 특허 일부 구현 물건의 양도와 ‘물건’특허의 소진에 대해서는 직접 언급하고 있

지 않다.그러나 방법특허의 개념상 특성에 따른 논의 부분을 제외하고,방법특허를 전제

한 ‘공정’의 개념을 물건특허의 경우까지 함께 고려하여 ‘공정’또는 ‘구성요소’,즉 ‘공정

(구성요소)’로 포괄하여 논의하고 그 결과를 함께 활용하는 것이 적절하다.
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용’되기는 하지만 그 실시‘에만 사용’되지는 않는 물건(일본 특허법 제101

조 제4호,소위 ‘중용품’)이나 (방법)발명의 ‘일부 공정(구성요소)’의 실시에 

사용되기는 하지만 ‘전 공정(구성요소)’의 실시에 사용되지는 않는 물건을 

특허권자가 양도한 경우363)를 비교해보면,통상 전자와 같이 (방법)특허 

‘전체가’실질적으로 구현된(substantiallyembodied)물건을 판매한 경우라

면 전통적인 소진 형태와 비추어 큰 차이가 없는 대가 회수 기회가 보장되

었다고 볼 수 있는 반면에,364)후자와 같이 (방법)특허의 ‘일부만’실질적으

로 구현된 경우라면 전통적인 소진 형태와 비추어 차이가 크다는 점에서 

특허권자가 특허 전체에 대한 충분한 대가 회수를 할 기회를 부여받지는 

못했다고 보는 것이 타당하다고 할 것이다.

이때,미국 연방대법원 Quanta사건 판결의 (방법)특허가 ‘실질적으

로 구현된(substantiallyembodied)’물건과 일본 판례나 학설의 (방법)발명

의 ‘전 공정(구성요소)’의 실시‘에만 사용’된 물건은 실질적으로 거의 동일

한 의미이지만,‘전 공정(구성요소)’의 실시‘에만 사용’이라는 기준은 만약 

기계적․형식적으로 적용될 경우 방법특허 청구항의 각 공정(구성요소)중 

363)田村善之(註326論文),39頁에서는 소위 ‘중용품’의 경우에는 방법발명 ‘전 공정’의 실

시에 사용되더라도 그 양도로 방법특허가 소진되지않는다고 한다;반면에,高林龍(註327

書),194頁에서는 방법발명 ‘전 공정’의 실시에 사용된다면 소위 ‘중용품’의 경우에도 그 

양도로 소진되지만,방법발명의 ‘일부 공정’의 실시에만 사용된다면 소위 ‘전용품’의 경우

라도 소진되지 않는다는 입장이다.

364)知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021에서도 이와 같은 경우 방법특허의 소진이 

인정되는 이유에 대해서는 다음과 같이 같은 취지로 판시하고 있다.(“その理由は、①この

場合においても、譲受人は、これらの物、すなわち、専ら特許発明に係る方法により物を生

産するために用いられる製造機器、その方法による物の生産に不可欠な原材料等を用いて特

許発明に係る方法の使用をすることができることを前提として、特許権者からこれらの物を

譲り受けるのであり、転得者も同様であるから、これらの物を用いてその方法の使用をする

際に特許権者の許諾を要するということになれば、市場における商品の自由な流通が阻害さ

れることになるし、②特許権者は、これらの物を譲渡する権利を事実上独占しているのであ

るから（特許法101条参照）、将来の譲受人ないし転得者による特許発明に係る方法の使用に

対する対価を含めてこれらの物の譲渡価額を決定することが可能であり、特許発明の公開の

代償を確保する機会は保障されているからである。“).
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사소한 일부 공정(구성요소)에 사용되지 못하는 경우 그에 포섭되기 어려

울 수 있다.따라서 좀 더 유연한 기준인 미국 연방대법원의 Quanta사건

과 Univis사건 판결에서 밝힌 ‘실질적 구현’기준과 그를 판단하기 위한 

두 가지 기준을 통해 특허 일부 구현 물건의 판매로 인한 (방법)특허의 소

진 여부를 판단하는 것이 적절하다.

나아가,한국에서 방법특허의 소진에 관한 세 개의 하급심 판결은 모

두 일정 요건 하에 방법특허의 소진 가능성을 인정하고 있다는 점에서는 

의미가 있다.

그러나 서울중앙지방법원 2008.1.31.선고 2006가합58313판결은 특

허권자가 방법특허와 그 방법특허를 실시하기 위한 장치에 대한 특허를 동

시에 보유하고 특허권자가 그 특허장치를 양도한 경우에만 방법의 특허권

도 소진된다는 입장인데,이에 따를 경우 방법발명을 실질적으로 구현한 

물건을 특허권자가 양도한 경우 실질적으로 동일한 발명에 대해 특허권자

가 물건(장치)의 발명과 방법의 발명 두 가지 형태로 모두 특허 받은 경우

는 모두 소진되지만,오히려 특허권자가 방법의 발명 형태로만 특허 받아

둔 경우는 소진되지 못한다는 불합리가 발생된다는 점에서 부당하다.365)

한편,특허법원 2009.12.18.선고 2008허13299판결에서는 방법발명 

특허권이 공유인 경우 다른 공유자의 동의가 없는 경우에는 특허권자가 

‘그 방법의 실시에만 사용하는 물건’을 양도한 경우라도 소진이 성립하지 

않는다는 점을 밝히고 있다.그러나 이는 특허권이 공유인 경우에도 각 공

유자는 다른 공유자의 동의 없이 특허발명을 자유롭게 ‘실시’할 수 있다(특

허법 제99조 제3항)는 점을 간과한 부당한 내용으로,문제가 되는 특정 물

건의 ‘양도’는 (실시행위에 해당하든 아니든)다른 공유자의 동의가 필요한 

특허발명 자체에 대한 ‘실시허락’과는 구별되어,각 공유자가 자유롭게 할 

365)田村善之(註326論文),281-283頁;김동준(註361論文),298-299면;그렇게 양도된 물건

과 관련된 방법발명의 특허권은 소진된다고 보는 것이 타당하다.
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수 있는 행위이므로 그렇게 양도된 물건에 대해 특허권은 소진한다고 보는 

것이 타당하다.366)

뿐만 아니라,서울고등법원 2000.5.2.선고 99나59391판결은 특허

소진이 ‘물건의 발명’과 ‘물건을 생산하는 방법의 발명(생산방법발명)’에만 

적용될 수 있고,‘단순방법발명’의 특허에 관하여는 일괄적으로 특허소진이 

적용될 수 없다는 태도인데,미국과 일본에서 공통적으로 소진을 인정하고 

있는 방법의 이용에 사용되는 ‘특허가 실질적으로 구현’되거나(미국의 경

우),방법발명의 ‘전 공정‘의 실시’에만 사용’되는(일본의 경우)물건을 특허

권자가 양도한 경우에 그 특허 발명 형식이 ‘물건을 생산하는 방법의 발

명’인지 아니면 ‘단순방법발명’인지에 따라 특허권자가 대가를 회수 할 수 

있는 기회에 본질적인 차이가 있다고 할 수는 없으므로 이와 같은 판례의 

입장은 부당하다고 할 것이다.367)

결국 한국에서도 특허 일부 구현 물건의 판매에 의한 (방법)특허 소

진에 관하여 미국 연방대법원이 Quanta사건과 Univis사건 판결을 통해 

제시한 ‘실질적 구현(substantiallyembodied)’기준과,그 판단을 위한 두 

가지 기준 [① 당해 상품이 당해 특허를 실시하는 용도 이외의 다른 합리

적인 비침해용도를 갖지 않고(noresonablenon-infringinguse),② 당해 

물건이 당해 특허발명의 핵심적 특징을 구현(embodiedessentialfeatures

ofthepatentedinvention)]에 따라 특허권 소진 여부를 판단하는 것이 타

당하다.

366)김동준(註361論文),301-302면.

367)김동준(註361論文),291면.
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3.병행수입과 특허권 소진 

가.문제점

특허 제품의 병행수입(竝行輸入,parallelimport)이란 외국에서 유통되

고 있는 진정 특허 제품(외국 특허권자의 의사에 기해 적법하게 제작․유

통된 특허 제품)을 국내 특허권자나 권리자의 허락 없이 수입하는 행위

로,368)국내 특허권에 기해 어느 범위까지 수입을 규제할 수 있는가가 문

제된다.369)

전통적인 특허권 소진은 특허권자가 직접 또는 특허권자로부터 특허 

제품의 판매에 대한 라이센스를 받은 자가 적법하게(주체 요건)특허 발명

이 구현된 제품을(객체 요건)국내에서(장소 요건)무조건부로 판매한 경우

에(거래제공 요건)적용되는 법원칙이다.이때 특허권자는 제품 구매자 또

는 후행 취득자의 제품 사용과 처분에 대해 특허권을 행사할 수 없다는 점

에 대해 포괄적인 합의가 이루어져 있다.

그런데 외국 특허권자의 의사에 기하여 적법하게 제작된 후에 외국에

서 최초로 거래에 제공되서 유통되고 있는 특허 제품(진정 특허 제품)을 

국내 특허권자나 권리자의 허락 없이 수입하는 병행수입의 경우에도 국내

에서 특허제품이 최초로 거래에 제공된 경우와 동일하게 국내 특허권이 소

진될 수 있는지가 ‘장소 요건’의 한계 선상에서 문제되고 있다.

이하에서는 병행수입과 특허권 소진 쟁점과 관련하여 (i)미국,일본 한

국에서의 판례와 학설 등 종래의 논의를 정리하고,(ii)종래 각국 입장의 

368)정상조,“병행수입과 상표권의 한계”,Law & Technology제1권 제3호,서울대학교 

기술과 법 센터 (2005.11.)45면;박태일,“특허소진에 관한 연구 – 국내외 사례의 유형별 

검토를 중심으로 -”,정보법학 제13권 제3호,정보법학회 (2011.6.),39면 등.

369)정상조(註133論文),28면.
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타당성 여부 및 향후 한국에서의 처리 방향에 대해 검토해 보기로 한다.

나.병행수입과 특허 소진의 관계에 대한 미국,일본,한국의 입

장

(1)종래 미국 판례의 입장

미국 연방특허법 154(a)(1)370)는 특허권자는 미국 내에서 타인이 당해 

발명을 제조ㆍ사용ㆍ판매를 위해 제공ㆍ판매하는 것뿐 아니라 미국으로 수

입하는 행위도 금지시킬 수 있도록 규정하고 있으며,271(a)371)는 특허권의 

존속기간 중에 미국 내에서 특허된 발명을 허가 없이 제조,사용,판매를 

위해 제공,판매를 한 자뿐만 아니라 특허 제품을 미국으로 수입한 자도 

특허권을 침해하는 것으로 규정하고 있다.따라서 우리 특허법과 마찬가지

로 미국 연방특허법에 따르더라도 법 규정의 형식적 해석에 의하면 병행수

입은 특허권을 침해하는 것이 된다.

370)UnitedStatespatentlaw,35U.S.C.§154(2012)

§154.Contentsandterm ofpatent;provisionalrights

(a)InGeneral.—

(1)Contents.— Everypatentshallcontainashorttitleoftheinventionandagrantto

thepatentee,hisheirsorassigns,oftherighttoexcludeothersfrom making,using,

offeringforsale,orsellingtheinventionthroughouttheUnitedStatesorimportingthe

inventionintotheUnited States,and,iftheinventionisaprocess,oftherightto

excludeothersfrom using,offeringforsaleorsellingthroughouttheUnitedStates,or

importing into theUnited States,productsmadeby thatprocess,referring to the

specificationfortheparticularsthereof.

371)35U.S.C.§154(2012)

§271.Infringementofpatent

(a)Exceptasotherwiseprovidedinthistitle,whoeverwithoutauthoritymakes,uses,

offerstosell,orsellsanypatentedinvention,withintheUnitedStatesorimportsinto

theUnited Statesany patented invention during theterm ofthepatenttherefor,

infringesthepatent.



- 154 -

이와 같이 법규정의 문언적 해석으로는 원칙적으로 병행수입이 특허

권 침해에 해당함이 명백하지만,병행수입의 허용 여부는 여타 소진론이 

등장하는 지점과 마찬가지로 이하에서 살펴볼 바와 같이 국제적 소진론이

든 묵시적 실시권이든 법규정의 정책적 목적론적 해석에 의해 결정되게 된

다.372)

이와 관련된 연방대법원의 Boeschv.Griff사건 판결373)은 다음과 

같다.

독일과 미국에서 램프버너에 관하여 실질적으로 동일한 내용의 특허

권이 등록되어 있었는데,원고는 그 중 미국 특허권을 승계하여 보유하고 

있었고,소외 제3의 독일회사는 그 중 독일의 특허권에 대해 (라이센스를 

받지는 않았지만)독일법상 선행 사용자(prioruser)374)인정 조항을 통해 

버너의 제조․판매권을 인정받고 있었다.그러던 중 피고가 소외 제3의 독

일회사로부터 버너를 구입하여 미국으로 수입하자,원고가 자신이 승계한 

특허권 침해를 주장하며 피고의 수입 저지를 구하는 소를 제기하였다.

사안에서 연방대법원은 독일 회사가 보유하고 있는 독일에서의 제

조․판매권은 독일법에 따라 주어진 것으로,독일 회사로부터 제품을 구매

했다고 해서 미국에서 판매할 권한을 인정받을 수는 없으며(“Theright

which Hechthad to make and sellthe burnersin Germany was

allowedhim underthelawsofthatcountry,andpurchasersfrom him

couldnotbetherebyauthorizedtosellthearticlesintheUnitedStates

indefianceoftherightsorpatenteesunderaUnitedStatespatent.”),미

국 특허에 따른 미국 내에서의 제품 판매가 외국법에 의해서 좌우될 수는 

372)정상조(註368論文),48면 (병행수입과 상표권의 관계에 대해);박태일,前揭論文,43면;

박준석(註9論文),203-204면.

373)Boeschv.Graff,133U.S.697(1890).

374)Boesch,133U.S.at701(“Hechthadmadepreparationstomanufacturetheburners

priortotheapplicationfortheGermanpatent.”).
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없다(“ThesaleofarticlesintheUnitedStatesunderaUnited States

patentcannotbecontrolledbyforeignlaws.”)고 설시하며375)특허 침해

를 인정하여,결국 국내 소진만을 인정한 것과 같은 입장을 취했다.376)

이후 연방순회항소법원의 설립 전까지 하급심들은 수출지역을 제한

하는 라이센스 제한 존부나 실질적으로 동일한 자가 이중이익을 취득했다

고 볼 수 있는지를 고려해서 특허의 국제 소진을 인정하거나377)부정하

375)Boesch,133U.Sat703.

376)그러나 이는 수출국의 특허권자가 아닌 독일법상 예외 조항(선행사용자)에 의해 제

조․판매권을 취득한 독일회사로부터 구매한 특허 제품을 미국에 수입한 사안이기 때문

에,해외에서 판매한자와 미국 내 특허권자가 실질적으로 동일한 경우가 아니어서 국제소

진이나 병행수입에 대한 사안이 아니라는 견해로 Harold C.Wegner,“International

PatentExhaustion:WhitherTheSupremeCourt?”,p.4{“Tobesure,thecaseof

Boeschv.Graff,133U.S.697(1890),issometimesmistakenlycitedfortheproposition

thatthereisnointernationalexhaustion,butthecasehasabsolutelynothingtodo

withafirstsalebythepatentee.Thus,internationalpatentexhaustionwouldinvolve

thepatenteesellinghisFramusinCountry“A”(Germany)afterwhichthepatentee’s

purchaserwouldreselltheFramusinCountry“B”(theUnitedStates).InBoeschv.

Graffitistruethatthepatenteeownedpatentsinbothcountries“A”and“B”,but

thepatenteedidnotselltheFramusinCountry“A”.Rather,thesellerinCountry

“A”wasanindependentcompetitorofthepatenteewhowasabletolawfullysellthe

Framusin Country“A”becausehehad defeated apatentinfringementlawsuitin

GermanyonthebasisthathehadindependentlyinventedtheFramuspriortothe

criticaldateforestablishmentofaprioruserright.Thus,theindependentcompetitor

sold hisFramuswithoutpermission orreward from thepatenteebased upon the

Germannationalprioruserrightstatute.“}.

<http://www.grayonclaims.com/storage/InternationalExhaustionMay27.pdf>(2013.10.12.

07:00방문);마찬가지로 동 판결은 특허소진이 아닌 특허권의 속지성에 대한 판결이라는 

견해로 설민수,前揭論文,87면.

377)하급심 판결들 중에서 국제소진을 인정했던 사례들로는 PCIParfumsEtCosmetiques

Int’lv.Perfumania,Inc.,1995 WL 121298 (S.D.N.Y.Mar.21,1995);Holiday v.

Mattheson,24F.185(C.C.S.D.N.Y.1885);CurtissAeroplanc& MotorCorp.v.United

AircraftEngineeringCorp.,266F.71(2dCir.1920);KabushikiKaishaHattoriSeikov.

RefacTechnologyDevelopmentCorp.,690F.Supp.1339(S.D.N.Y.1988)등이 있다.

MicheleL.Vockrodt，“PatentExhaustionandForeignFirstSales:AnAnalysisand
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는378)경우가 많았다.

이와 같이 국제 소진에 대한 입장의 통일이 이루어지지 않고 있던 

중에 1982년 설립된 연방순회항소법원은 2001년 JazzPhoto사건 판결379)

에서 Boesch판결380)을 선례로 원용하는 것 외에 별다른 이유를 밝히지 않

은 채 “해외 지역의 제품에 대해서는 미국 특허권이 소진되지 않으며,최

초판매원칙을 원용하기 위해서는 적법한 판매가 미국에서 이루어져야 한다

“고 설시하여(“UnitedStatespatentrightsarenotexhaustedbyproducts

offoreign provenance.To invoke the protection ofthe firstsale

doctrine,theauthorizedfirstsalemusthaveoccurredundertheUnited

Statespatent.”),381)특허권의 국제적 소진을 부정하는 입장을 명백히 하였

다.그리고 이와 같은 연방순회항소법원의 입장은 연방대법원의 Quanta판

결382)이후에도 2005년 FujiPhoto사건 판결383)이나 2010년 FujiFilm 사

건 판결384)등을 통해 그대로 유지되고 있다.

(2)종래 일본 학설,판례의 입장

ApplicationofTheJazzPhotoDecision",33AIPLA Q.J.189(2005)의 Fn7및 JohnA.

Rothchi1d,“Exhausting Extrateritoriality”51SantaClaraL.Rev.J187 (2011),pp.

1196-1209참조.

378)하급심 판결들 중에서 국제소진을 부정했던 사례들로는 DaimlcrManufacturingCo.

v.Conklin,170F.70(2dCir.1909);Dickcrsonv.Mathcson.57F.524(2dCir,1893)등

이 있다.Rothchild,前揭論文,pp.1196-1209참조.

379)JazzPhoto,264F.3d1094(C.A.Fed.2001).

380)Boesch,133U.S.697(1890).

381)JazzPhoto,264F.3dat1105.

382)Quanta,533U.S.617(2008).

383)한편,이 사건에서 연방순회항소법원은 국제 소진이 부정되는 이유로 미국 특허법이 

역외 적용 효과가 없다는 점을 언급하였다.FujiPhoto,394F.3dat1376.

384)Fujifilm,605F.3d.1366(Fed.Cir.2010).
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일본 특허법 제2조 제3항 제1호385)도 역시 특허발명의 실시 유형에 

“수입”이 포함되어 있으며,제68조386)에 특허권자는 업으로서 특허발명을 

실시할 권리를 전유한다고 규정하고 있다.

이와 같이 일본에서도 특허법의 문언적 해석으로는 원칙적으로 병행

수입이 특허권 침해행위임이 명백하지만,병행수입의 허용 여부는 일반적

인 소진 쟁점과 같이 국제적 소진론이든 묵시적 실시권이든 어떤 형태의 

법규정의 정책적 목적론적 해석에 의해 결정되게 된다.387)

일본에서는 병행수입 인부에 대해 견해가 대립되어 오던 중 최고재

판소가 1997.7.1.소위 BBS사건에서 병행수입을 허용하는 취지의 판결을 

내리면서388)관련 논란을 정리하였다.

특허 제품의 병행수입과 관련하여 미국,일본,한국을 통틀어 가장 

대표적인 판결이라고 할 수 있는 BBS사건 판결의 취지는 다음과 같다.389)

① BBS사건의 사실관계

원고 BBS사는 일본과 독일에서 자동차 바퀴에 대한 특허권(이하 ‘일

385)(定義）第２条　この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち

高度のものをいう。

３　この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

1．物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等

（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提

供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含

む。以下同じ。）をする行為

386)(特許権の効力）第68条　特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。

ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の

実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

387)정상조(註368論文),48면 (병행수입과 상표권의 관계에 대해);박태일,前揭論文,43면.

388)最高裁 平成9年7月1日 平7(オ)1988.

389)3심 :最高裁 平成9年7月1日 平7(オ)1988;2심 :東京高裁 平成7年3月23日 平6(ネ)3272;

1심 :東京地裁 平成6年7月22日 平(ワ)16565.
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본 특허권’과 ‘독일 특허권’이라 한다)을 보유하고 있으며,자동차 휠 제조

를 주된 사업으로 하는 독일법인이다.원고는 일본에서 이하 피고들 외에 

여러 자동차 제조업자들에게 일본 특허권에 대한 통상실시권을 부여한 상

태였지만,전용실시권은 부여하지 않았다.390)

본 사건에서 문제된 제품은 모두 자동차용 알루미늄 휠이다.그 중 

제품명 ‘BBSㆍRS’는 원고가 독일 내에서 제조해서 소비자들에게 판매한 제

품이고,제품명 ‘로린자 RSK’는 원고가 독일의 로린자사로부터 위탁 받아 

제조해서 로린자사에 판매한 제품이다.이들 제품은 모두 원고의 독일 특

허 발명의 청구범위에 속한다.

피고 잽오토사는 제품명 ‘BBSㆍRS’과 제품명 ‘로린자 RSK’의 자동차

용 알루미늄 휠을 독일 내의 회사들로부터 직접 또는 싱가폴의 제3자를 경

유해 수입해서,피고 라시맥스사에게 1992년 8월경까지 판매하였다.피고 

라시맥스사는 위 각 제품(통틀어 이하 ‘이 사건 특허 제품’이라 함)을 일본 

내의 소비자들에게 1992년 8월경까지 판매하고 있었다.

② 1심 법원의 판단

1심 법원인 동경지방재판소는 비록 명문 규정이 없더라도 일본 국내

에서의 특허권 소진 이론은 현행 특허법 입법 당시부터 일본에서 사회적 

공통 이해로 특허법이 전제로 하고 있던 것이라고 볼 수 있지만,특허권의 

국제적 소진은 현행 특허법이 전제로 하고 있던 것이라고 인정할 수 없기 

때문에 업으로서의 병행수입 및 병행수입품의 판매ㆍ사용은 일본의 특허권 

침해에 해당된다고 판시하였다.391)

390)東京地裁 平成6年7月22日 平(ワ)16565(事実及び理由,第二 　事案の概要)및 東京高裁

平成7年3月23日 平6(ネ)3272(事実及び理由,第二 　事案の概要).

391)東京地裁 平成6年7月22日 平(ワ)16565(事実及び理由,第三 　当裁判所の判断,一 争点

1について :“そうすると、同じく明文の規定を欠くとはいっても、国内における特許権の用

尽の理論は現在の特許法の立法当時から我国における社会の共通の理解として、特許法が前
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반면에 특허권 독립의 원칙을 정한 파리협약 제4조의2및 속지주의

의 원칙은 진정상품의 병행수입 허부의 판단을 직접 좌우하는 것은 아니라

고 지적하였다.392)

② 2심 법원의 판단

2심 법원인 동경고등재판소는 1심 법원과 달리 국제적 소진을 인정

提としていたものと言うことができるのに対し、特許権の国際的用尽は、現在の特許法が前

提としていたものとは認められないから、業としての並行輸入及び並行輸入品の販売、使用

は、文言のとおり、我国の特許権の侵害に当たるものと解するのが素直な解釈である。”).

392)東京地裁 平成6年7月22日 平(ワ)16565(事実及び理由,第三 　当裁判所の判断,一 争点

1について :“パリ条約四条の二は「(1)　同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、

他の国（同盟国であるかどうかを問わない。）において同一の発明について取得した特許か

ら独立したものとする。(2)　 (1)の規定は、絶対的な意味に、特に、優先期間中に出願された

特許が、無効又は消滅の理由についても、また、通常の存続期間についても、独立のもので

あるという意味に解釈しなければならない。」と規定している。

　この規定は、特許権の相互依存（非独立）は条約の精神に反するとの考えから設けられた

ものであり、ここで念頭に置かれている独立とは、各国の特許権自体の無効、消滅、存続期

間等が他国の特許権自体に影響を与えないということであって、特許権自体の存立とは直接

関係のない、個々の転々流通する実施品に特許権を行使し得るかという特許権の行使の可否

の問題について規定しているわけではないと解すべきものである。したがって、甲国内で甲

国の特許権を有する特許権者が適法に拡布した製品について、右適法な拡布を理由として、

我国における特許権を行使し得ないものと解することが、パリ条約四条の二の規定によって

否定されるわけではない。

次に、属地主義の原則について検討する。

　属地主義の原則とは、国際私法上の一原則であって、法の適用、効力範囲をそれが制定さ

れた国家領域内においてのみ認めようとする主義であり、特許権についていえば、その成

立、移転、効力などをすべてその権利を付与した国の法律によって決定し、かつ、その効力

はその領域内に限られることを意味する。したがって、我国における特許権者が我国内でそ

の権利を行使することに関し、我国の裁判所が、我国の法の解釈として、権利行使の対象と

なっている製品が、同一の発明について外国で付与された特許の実施品であり、当該国で適

法に拡布されたものであることを考慮して権利の行使を制限することも属地主義の原則に反

するものではない。

　以上のように、特許権独立の原則を定めるパリ条約四条の二及び属地主義の原則は、真正

商品の並行輸入の許否の判断を直接左右するものではない。“}.
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하면서 이중이득기회론을 근거로 원용하여 다음과 같이 판시했다.

특허권자에 의한 발명 공개의 대가 확보 기회를 1회에 한해 보장하

여,산업발전과 조화를 추구한다는 국내 소진론 근거의 측점에서 보면 제

품이 거래에 제공된 장소가 국내인지 국외인지에 따라 차이는 없다.단지 

국경을 넘었다는 이유만으로 발명공개의 대가 확보 기회를 두 번 부여해야 

한다는 합리적인 이유는 없다.나아가 이는 거래의 국제화가 매우 광범위

하고 또한 고도로 발전되고 있다는 현대 국제 경제거래의 실정에 비추어 

더욱 타당하다.393)

이에 따라 2심 법원은 1심 법원과 반대로 외국에서 적법하게 배포된 

특허 제품의 병행수입은 일본 내 특허권을 침해하는 것은 아니라고 하였

다.나아가 본 사건에서 원고는 일본 특허발명과 실질적으로 동일한 발명

에 대한 독일 특허권을 보유하고 있고,독일에서 이 사건 각 제품을 적법

하게 거래에 제공하여,발명 공개의 대가를 확보할 기회를 이미 1회 보장

받았기에 이 사건 특허권은 문제된 제품에 대해 소진되었다고 판단하였

다.394)

393)東京高裁 平成7年3月23日 平6(ネ)3272(事実及び理由,第三 当裁判所の判断 :“そこ

で、右の場合においても、前項に述べたような、特許権者の保護と産業の発展という社会公

共の利益の保護との調和点を図るべき実質的な考慮事由が存在するか否かを検討してみる

と、特許権者は、国外においてではあっても、拡布の際に、発明公開の代償を含めて特許に

係る製品価格を自由な意思に基づいて決定することができる場合においては、発明公開の代

償を確保する機会が保障されているということができるから、前記の国内における消尽の場

合とその利益状況は何ら異なるところはない。すなわち、特許権者等による発明公開の代償

の確保の機会を一回に限り保障し、この点において産業の発展との調和を図るという前記の

国内消尽論の基盤をなす実質的な観点からみる限り、拡布が国内であるか国外であるかに

よって格別の差異はなく、単に国境を越えたとの一事をもって、発明公開の代償を確保する

機会を再度付与しなければならないという合理的な根拠を見いだすことはできないというべ

きである。そして、このことは、我が国の経済取引において、取引の国際化が極めて広範

囲、かつ、高度に進展しつつあるとの公知の現代の国際経済取引の実情を踏まえると、より

一層の強い妥当性を有することは明らかなところである。”).

394)東京高裁 平成7年3月23日 平6(ネ)3272(事実及び理由,第三 当裁判所の判断).
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③ 최고재판소의 판단 

최고재판소는 1997.7.1.판결을 통해 결과적으로는 피고의 특허 침

해 책임을 부정하였다.그러나 원심이 이중이득기회론에 기한 특허권의 국

제적 소진을 들어 피고의 책임을 부정한 반면에,최고재판소는 묵시적 합

의를 들어 피고의 책임을 부정하였다는 점에서 차이를 보였다.

최고재판소는 특허독립의 원칙,속지주의 원칙과 국제적 소진의 관계

에 대하여는 1심과 동일하게 특허권 독립의 원칙을 정한 파리협약 제4조의

2및 속지주의의 원칙이 진정상품의 병행수입 허부의 판단을 직접 좌우하

는 것은 아니라고 판시하였다.395)

다음으로 국내 소진에 대해서는 이하와 같이 판시하며 이중이득기회

론에 근거해서 국내 소진을 인정하였다.

특허권자나 그로부터 실시허락을 받은 자로부터 물건을 양도받은 자

가 그 물건을 업으로 다른 사람에게 양도하는 행위는 형식적으로 특허 발

명의 실시에 해당되어 특허권을 침해하는 것처럼 보인다.그러나 특허권자 

등이 일본 국내에서 특허 제품을 양도한 경우 당해 특허 제품에 대한 특허

권은 그 목적을 달성해서 소진된다.이는 사회공공의 이익과 조화라는 특

허법의 목적,양도인으로부터 양수인이 당해 물건에 대한 모든 권리를 양

도받았다는 점,양수인이 물건을 재양도할 때마다 허락을 필요로 한다면 

원활한 유통이 저해되고 특허권자에게 이중의 이득을 인정하는 것과 같은 

395)最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826(理由,三 :“我が国の特許権に関して特許権者が

我が国の国内で権利を行使する場合において、権利行使の対象とされている製品が当該特許

権者等により国外において譲渡されたという事情を、特許権者による特許権の行使の可否の

判断に当たってどのように考慮するかは、専ら我が国の特許法の解釈の問題というべきであ

る。右の問題は、パリ条約や属地主義の原則とは無関係であって、この点についてどのよう

な解釈を採ったとしても、パリ条約四条の二及び属地主義の原則に反するものではないこと

は、右に説示したところから明らかである。”).
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결과가 된다는 점 때문이다.396)

반면 병행수입에 대해서는 이하와 같이 판시하며 일단 이중이득기회

론에 의한 국제적 소진론은 부정하였다.

특허권자가 일본에서 보유하고 있는 특허권과 동일한 발명에 대한 

대응 특허권을 특허 제품을 양도한 국가에서도 보유하고 있다고 볼 수 없

다.가사 대응 특허권을 가지고 있더라도 일본에서 보유하고 있는 특허권

과 특허 제품을 양도한 국가에서 보유하고 있는 대응 특허권은 별개의 권

리라는 점에 비추어 보면,대응 특허권이 구현된 제품에 대해 특허권자가 

일본에서 일본 특허권에 근거해서 권리를 행사하였다고 해도 이것으로써 

곧바로 이중의 이득을 얻었다고 말할 수 없다.397)

396)最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826{理由,三 :“しかし、特許権者又は実施権者が我

が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目

的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又

は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである。けだし、(1)　 特許法による発明の保

護は社会公共の利益との調和の下において実現されなければならないものであるところ、(2)　

一般に譲渡においては、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲

受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得するものであり、特許製品が市場での流通に

置かれる場合にも、譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用

し再譲渡等をすることができる権利を取得することを前提として、取引行為が行われるもの

であって、仮に、特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要するということに

なれば、市場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げられて、

かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し、ひいては「発明の保護及び利用を図るこ

とにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」（特許法一条参照）という特許法

の目的にも反することになり、(3)　 他方、特許権者は、特許製品を自ら譲渡するに当たって

特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を取得し、特許発明の実施を許諾するに当たって実

施料を取得するのであるから、特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているもの

ということができ、特許権者又は実施権者から譲渡された特許製品について、特許権者が流

通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである。”}.

397)最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826(理由,三 :“しかしながら、我が国の特許権者が

国外において特許製品を譲渡した場合には、直ちに右と同列に論ずることはできない。すな

わち、特許権者は、特許製品を譲渡した地の所在する国において、必ずしも我が国において

有する特許権と同一の発明についての特許権（以下「対応特許権」という。）を有するとは

限らないし、対応特許権を有する場合であっても、我が国において有する特許権と譲渡地の
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대신 병행수입에 대해 다음과 같이 판시하며 묵시적 허락을 근거로 

피고의 특허침해 책임을 부정하였다.

단,현대사회에서 국제 경제 거래가 매우 광범위하고 고도로 진전되

고 있는 상황에 비추어 보면 수입을 포함한 상품유통의 자유는 최대한 보

장될 것이 요청되며,특허권자가 국외에서 특허제품을 양도한 경우 양수인

이나 후행 취득자가 업으로 이를 국내에 수입해서,이용하거나 양도할 것

이 당연히 예상된다.이에 비추어 보면 특허권자가 유보 없이 특허 제품을 

국외에서 양도하였다면,양수인이나 그 후행 취득자에게 국내에서 양도인

이 가지는 특허권의 제한을 받지 않고 해당 제품을 지배할 권리를 묵시적

으로 부여한 것으로 해석해야 한다.398)

반면,특허권자와 양수인 사이에 당해제품의 판매처 또는 사용지역에

서 일본을 제외한다는 취지에 합의하고 제품에 이를 명확히 표기한 경우에

는 제품 유통 과정에 다른 사람이 개입하는 경우에도 해당 제품에 그런 제

한이 있다는 것을 인식할 수 있어서,그 제한의 존재를 전제로 제품 구매 

여부를 결정할 수 있어 이 경우에만 특허권자가 병행 수입을 저지할 수 있

을 뿐이다.399)

所在する国において有する対応特許権とは別個の権利であることに照らせば、特許権者が対

応特許権に係る製品につき我が国において特許権に基づく権利を行使したとしても、これを

もって直ちに二重の利得を得たものということはできないからである。”).

398)最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826(理由,三 :“さきに説示したとおり、特許製品を

国外において譲渡した場合に、その後に当該製品が我が国に輸入されることが当然に予想さ

れることに照らせば、特許権者が保留を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合

には、譲受人及びその後の転得者に対して、我が国において譲渡人の有する特許権の制限を

受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきである。”).

399)最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826(理由,三 :“我が国の特許権者又はこれと同視し

得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対して

は、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意

した場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、

譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製

品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当であ

る。”).
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이에 따라 최고재판소는 원고가 제품 판매에 즈음하여 판매처 또는 

사용지역으로부터 일본을 제외한다는 의사를 양수인과 합의했다는 점과 이

를 이 사건 제품에 명시했다는 점에 대해 스스로 주장ㆍ입증하지 않았다는 

점을 이유로 상고를 기각하였다.400)

(3)종래 한국 학설,판례의 입장

우리나라에서는 서울지방법원 동부지원 1981.7.30.선고 81가합466

(특허권침해금지)판결이 법원이 병행수입과 특허권 소진의 관계에 대한 

판단한 유일한 사례로 다음과 같이 판시하며 국제적 소진을 인정한 바 있

다.

원고는 항암제인 아드리아마이신 및 그 제조방법에 관해 이탈리아와 

우리나라에서 특허권을 보유한 이탈리아에 본사를 둔 제약회사이다.원고

는 이탈리아에서 아드리아마이신제의 일종인 아드리부라스티나를 스스로 

제조한 후에 이탈리아 도매상을 거쳐 스위스의 소외 회사에 판매하였다.

피고는 항생물질인 아드리부라스티나를 수입하여 국내에 판매하던 국내 제

약회사로,원고가 제조·판매한 아드리부라스티나를 위 소외 스위스 회사로

부터 국내로 수입하였다.이에 원고가 피고를 상대로 한국 특허에 대한 침

해를 주장하며 소를 제기하였다.

소송 과정에서 원고는 각 실시 행위는 특허의 효력상 서로 독립된 

것이고,등록된 국가별로 특허권 역시 각각 독립된 것이므로,원고가 비록 

이탈리아에서 특허권을 행사하여 제조한 후에 판매한 것이라 하더라도,원

고의 승낙 없이 피고가 이를 국내에 수입,판매,배포하는 행위는 원고의 

한국 특허에 대한 침해가 된다고 주장하였다.

이에 대해 서울지방법원 동부지원은 다음과 같이 판단하였다.각국에

400)最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826(理由,三).
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서의 특허권은 서로 독립적이고,개개의 특허 실시 행위도 서로 독립적이

라고 할지라도,원고의 이 사건 특허권은 원고가 위 약품을 독점적으로 제

조해서 스위스에 수출함으로써 이미 행사되어 소진되었다.그 후에 위 제

품의 유통ㆍ소비 방식은 원고의 제조,판매행위를 기초로 그 제품이 실수

요자에게 분배되는 과정에 불과하여 원고가 관여할 사정이 아니다.위 약

품이 적법하게 수출되었던 제3국으로부터 병행수입업자인 피고가 다시 수

입하는 경우에까지 원고가 추급권을 행사할 수는 없다.따라서 피고가 특

허권자의 승낙 없이 제3국으로부터 위 특허 제품을 수입했다고 하더라도 

원고의 특허권이 침해되었다고 볼 수는 없다.

나아가 법원은 만약 제3국에 특허권자의 특허등록이 되어 있지 않아 

원고가 위 제품을 수출하면서 특허실시료를 징수하는 등 특허권을 행사할 

기회가 없었다 하더라도 적어도 특허권자의 손을 떠나버린 당해 제품에 관

한 한 특허권 행사 없이 유통ㆍ소비되리라는 것을 특허권자도 용인하였다

고 보는 것이 타당하다는 점까지 부가로 설시하였다.401)

다.종래 각국 입장 및 향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토

(1)미국 판례의 입장에 대한 검토

미국에서도 우리나라와 마찬가지로 법규정의 문언적 해석으로는 원

칙적으로 병행수입이 특허권 침해에 해당함이 명백하다.그러나 소진론이 

등장하는 다른 경우와 마찬가지로 국제적 소진론이든 묵시적 실시권이든 

법규정의 정책적․목적론적 해석에 의해 병행수입의 허부가 결정될 수밖에 

없다.402)

401)서울지방법원 동부지원 1981.7.30.선고 81가합466판결.

402)정상조(註368論文),48면 (병행수입과 상표권의 관계에 대해);박태일,前揭論文,43면;

박준석(註9論文),203-204면.
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1890년 연방대법원이 Boeschv.Griff사안403)에서 미국에서 제품을 

판매할 권리가 외국법에 의해서 좌우될 수는 없다(Thesaleofarticlesin

theUnitedStatesunderaUnitedStatespatentcannotbecontrolledby

foreignlaws.)고 설시하며404)피고의 특허 침해를 인정하여,결국 국내소진

만을 인정한 것과 같은 입장을 취한이래,405)하급심들은 연방순회항소법원

의 설립 전까지 수출지역을 제한하는 라이센스 제한 존부나 실질적으로 동

일한 자가 이중이익을 취득했다고 볼 수 있는지를 고려해서 특허의 국제 

소진을 인정하거나406)부정하는407)경우가 많았다.

그러던 중 1982년 설립된 연방순회항소법원이 2001년 JazzPhoto사

건 판결408)을 통해 Boesch판결409)을 선례로 원용하는 것 외에 별다른 이

유를 밝히지 않은 채 ‘해외 지역의 제품에 대해서는 미국 특허권이 소진되

지 않으며,최초판매원칙을 원용하기 위해서는 적법한 판매가 미국에서 이

루어져야 한다’고 설시하여,국제 소진을 부정하는 입장을 명백히 하고,이

와 같은 연방순회항소법원의 입장이 연방대법원의 Quanta사건 판결410)

이후에도 2005년 FujiPhoto사건 판결411)이나 2010년 FujiFilm 사건 판

403)Boesch,133U.S.697(1890).

404)Boesch,133U.Sat703.

405)그러나 이는 수출국의 특허권자가 아닌 독일법상 예외 조항(선행사용)에 의해 제조․

판매권을 취득한 독일회사로부터 구매한 특허 제품을 미국에 수입한 사안으로,해외에서 

판매한자와 미국 내 특허권자가 실질적으로 동일한 경우가 아니어서 국제소진이나 병행수

입에 대한 사안이 아니라는 견해로 Wegner,前揭論文,p.4;마찬가지로 동 판결은 특허소

진이 아닌 특허권의 속지성에 대한 판결이라는 견해로 설민수,前揭論文,87면.

406)하급심 판결들 중에서 국제소진을 인정했던 사례들로는 PCIParfumsEtCosmetiques

Int’lv.Purfumania,Inc.,1995WL121298(S.D.N.Y.Mar.21,1995)등.Vockrodt，前揭論

文의 Fn7및 Rothchi1d,前揭論文,pp.1196-1209 참조.

407)하급심 판결들 중에서 국제소진을 부정했던 사례들로는 DaimlcrManufacturingCo.

v.Conklin,170F.70(2dCir.1909)등.Rothchild,前揭論文,pp.1196-1209참조.

408)JazzPhoto,264F.3d1094(C.A.Fed.2001).

409)Boesch,133U.S.697(1890).

410)Quanta,533U.S.617(2008).

411)한편,이 사건에서 연방순회항소법원은 국제 소진이 부정되는 이유로 미국 특허법이 
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결412)등을 통해 그대로 유지되고 있다.따라서 현재 미국 법원은 원칙적

으로 특허권의 국제소진은 인정되지 않는 입장이라고 볼 수 있으며,특허

권자는 특허 제품의 병행수입을 특허권 행사를 통해 저지할 수 있다고 보

아야 할 것이다.

한편,위 연방순회항소법원의 2001년 JazzPhoto사건 판결413)에 대

하여 Ninestar가 제기한 상고심사허가신청에 대해 미국 연방대법원은 최근 

2013년 3월 25일에 결국 상고심사(certiorari)을 거절하는 결정414)을 내리면

서 특허권의 국제소진을 부정하는 미국 판례의 입장은 한동안 계속 유지되

게 되었다.415)416)

(2)일본의 입장에 대한 검토

BBS판결의 핵심을 간략히 정리해보면 1심 법원의 입장은 특허권 독

역외 적용 효과가 없다는 점을 언급하였다.FujiPhoto,394F.3dat1376.

412)Fujifilm,605F.3d.1366(Fed.Cir.2010).

413)JazzPhoto,264F.3d1094(C.A.Fed.2001).

414)NinestarTechnologyCo.,Ltd.v.InternationalTradeCom’n,SupremeCourtNo.

12-552(667F.3d.1373(Fed.Cir2012)).

415)상고심사 거절 결정의 부당성을 지적하는 견해로 김인철,“권리소진에 관한 최근 미

국 법원들의 판결에 대한 고찰”,정보법학 제17권 제2호 (2013),22-23면.

416)반면에 해당 상고심사 거절 결정이 내려지기 불과 며칠 전인 2013년 3월 19일에 연방

대법원은 Kirtsaengv.JohnWiley& Sons,Inc.,133S.Ct.1351(2013)판결을 통해 기존

의 OmegaS.A.v.CostcoWholesaleCorp.,541F.3d982(9thCir.2008)판결,Denbicare

U.S.A.Inc.v.Toys“R” Us,Inc.,84 F.3d 1143 (9th Cir.1996)판결,Columbia

BroadcastingSystem,Inc.v.ScorpioMusicDistributors,Inc.,569F.Supp.47(E.D.Pa.

1983)판결을 모두 폐기하면서 저작권의 국제적 소진을 인정하는 내용의 결정을 내렸다.

해당 판결의 배경과 내용,영향에 대해서는 筆者의 拙稿 맹정환,“저작권의 국제적 소진 

이론에 대한 연구 -미국 연방대법원 Kirtsaengv.JohnWiley& Sons,Inc.,133S.Ct.

1351(2013)판결에 대한 검토를 포함하여 -“,Law & Technology제9권 제3호,서울대학

교 기술과 법 센터 (2013.5)참고.
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립의 원칙을 정한 파리협약 제4조의2및 속지주의의 원칙을 근거로 한 국

제 소진을 부정하는 것이고,2심 법원의 입장은 이중이득기회론을 근거로 

한 국제 소진을 인정하는 것이다.최고재판소는 국내소진에 대해서는 이중

이득기회론을 근거로 소진을 인정하지만,국제소진에 대해서는 특허권자가 

제품을 양도한 국가에 일본에 보유하고 있는 특허권과 동일한 발명에 대한 

대응 특허권을 반드시 가지고 있다고 말할 수 없고,대응 특허권을 가지고 

있더라도 별개의 권리라는 점에 비추어 곧바로 이중의 이득을 얻었다고 말

할 수 없다는 점을 근거로 형식적으로는 소진을 부정하는 입장이다.대신,

활발한 국제 거래 현실에 비추어 국외에서 특허제품을 양도한 경우 이를 

수입해서 이용할 것이 당연히 예상된다는 점에서 그에 대한 권리를 묵시적

으로 부여한 것으로 해석해야 하며,특허권자가 제품 판매시 판매처 또는 

사용지역으로부터 일본을 제외한다는 뜻을 양수인과 합의하고 이것을 각 

특허 제품에 명시한 점을 주장ㆍ입증하는 경우라면 특허권을 행사할 수 있

다고 판시하여,실질적으로는 묵시적 합의를 근거로 병행수입을 허용하면

서 국제소진을 인정한 것과 유사한 결과를 허락하는 입장이다.

(3)한국의 종래 입장에 대한 검토

한국에서 지적재산권과 병행수입 물건의 충돌이 문제된 사례들은 거

의 모두 상표상품이었다.이에 따라 상표상품의 병행수입에 대해서는 많은 

판례가 집적되면서 어느 정도 병행수입의 인정 기준이 정립되어 가고 있

다.417)뿐만 아니라 지적재산권 침해물품에 대해 관세청이 통관보류조치를 

할 수 있도록 규정한 관세법 제235조에 근거한 관세청의 사무처리지침을 

담고 있는 ‘지식재산권 보호를 위한 수출입통관 사무처리에 관한 고시’418)

417)이에 대해서는 정상조(註368論文),49-53면;박준석(註13論文),217-218면 등 참고.

418)1994.1.8관세청 고시 제94-857호로 제정된 이래,1995.11.3.고시 제95-943호로 개

정되면서 병행수입 규정이 추가되었고(1995.11.6.시행),최근 2013.7.1개정되었다.

<http://www.customs.go.kr/kcshome/>(2013.10.12.07:00방문).



- 169 -

에는 상표권자의 허락 없는 수입 중에 침해로 보지 않는 경우를 규정하고 

있으며,419)당해 고시에 규정된 사항이 실제로 판례의 상표품 병행수입 허

용 기준 정립에 영향을 미치고 있다.420)

그러나 특허 제품의 병행수입에 대한 법원의 판단으로는 앞서 소개

했던 바와 같이 국제적 소진을 인정했던 1981년의 하급심 판결 단 한건만

이 있을 뿐이며,실제로 문제되는 경우가 거의 없어,병행수입에 대한 논의

는 대부분 상표상품을 위주로 이루어져 왔으며,특허 제품에 대한 논의는 

많지 않다.한편,위 관세청 고시에는 아예 특허 제품을 통관보류조치 대상

에 포함시키지도 않고 있다.421)

이에 따라 위와 같이 병행수입을 허용했던 1981년 하급심 판결의 태

도가 이미 수십 년이 지난 우리나라의 현재 기술 수준 등에 비추어도 적절

한지에 대한 검토가 제대로 이루어지지 않았다는 점에서,당해 하급심 판

결의 입장이 계속 유지될지는 명확하지 않다.422)

(4)향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토

미국과 일본 및 한국의 상황에 대한 검토를 바탕으로 이와 같은 다

양한 처리 기준들을 두고 병행수입과 특허권 소진의 문제에 대한 적절한 

처리 방향을 고민해보면 다음과 같다.

앞서 밝힌 대로 소진의 한계 선상에서 문제되는 쟁점들에 대한 처리 

419)정상조(註368論文),50면.

420)그 외에도 병행수입과 관련하여 공정거래위원회가 독점규제법의 운영을 위해 마련하

고 있는 기준으로는 “병행수입에서의 불공정거래행위의 유형 고시”,“지식재산권의 부당

한 행사에 대한 심사지침”등이 있다.이에 대해서는 정상조(註368論文),53면 참조.

421)심지어 저작물의 병행수입에 대해서는 한국에서 아직까지 판례가 존재하지도 않는다.

이와 같이 상표상품 병행수입이 많이 문제되는 반면,특허 제품과 저작물의 병행수입이 

거의 문제되지 않는 이유에 대해서는 박준석(註13論文),226-228면 참조.

422)같은 취지로 설민수,前揭論文,93면.
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기준 결정은 실제 사안이 문제되고 있는 국가에서 해당 시점의 특허 제품 

거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적으

로 고려하여 어떤 선을 기준으로 소유권을 특허권에 우선하여 보호하고자 

하는지에 대한 정책적 판단으로 이론적으로 당연한 귀결은 아니며(소진론

의 본질 및 목적 측면)423),이를 소진론의 근거 측면에서 환원해보면 어떤 

선을 기준으로 정책적으로 특허법제가 부여하려 했던 인센티브의 최소한이 

특허권자에게 보장 되었다고 판단하여 특허권이 소유권에 양보하도록 할 

것인지의 문제라고 보아야한다(소진론의 근거 측면).424)

(가)소진 판단의 정책성

결국 이하에서 검토해보고자 하는 한국에서의 적절한 처리 방안 역

시 병행수입과 특허권 소진이 실제로 문제되는 시점에 한국의 특허 제품 

거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적으

로 고려하여 정책적으로 판단해야 하는 문제이므로 이론적으로 절대적인 

정답이 있는 것은 아니다.425)

실제로 무역관련지식재산권협정(Trips)에서도 병행수입을 포함해서 

소진의 인정 범위에 대한 선진국과 개발도상국의 현격한 입장 차이로 인하

여 소진의 인정 여부에 대한 추상적 합의도 이루지 못하고 TripsI.article

6에서 ‘본 협정의 어떤 조항도 지적재산권 소진 문제를 다룬 것으로 이해

되서는 안된다’426)라는 규정을 두게 되었다.427)

423)中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,361면.

424)박준석(註9論文),175-177면.

425)“병행수입의 허용여부에 대한 논거들은 법률해석론에 의한 것이 아니라 거시 정책론

에 근거한 것이라 각자 상황에 따라 설득력이 너무 다르므로 법률해석으로 찬반논쟁을 쉽

게 마무리하는 것은 부당“하며,“병행수입은 조문이 아니라 해석론에 의지해서 논의되는 

것”으로 “조문의 문언적 의미로는 원칙적으로 침해행위에 속하는 수입행위에 대해 조문의 

목적론적 해석에 의해 지적재산권의 행사가 제한되서 수입이 허용되는 예외에 해당”된다

는 점에 대한 적절한 지적으로 박준석(註9論文),203-204면.
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(나)병행수입과 소진의 관계 

그런데 검토의 시작으로 일단 병행수입과 관련된 특허권의 국제소

진 문제는 여타 특허권 소진의 한계 선상의 쟁점들과 달리 이를 소진이론

의 하나로 함께 논의할 수 있는 것인지에 대해서부터 의문이 있다.

국내와 해외에서 실질적으로 동일한 내용의 특허가 등록되어 있고,

당해 국내외 특허의 특허권자인 실질적 1인으로부터 특허 제품을 해외에서 

구매해서 국내로 수입한 경우라도 외국에서의 판매행위로 그와 독립된 수

입국에서의 특허권 행사가 제한된다는 것은 각 국가별 지식재산권(특허권)

독립의 원칙428)에 반하는 측면이 있기 때문이다.429)

그리고 현실적으로도 지식재산권(특허권)독립의 원칙에 따라 국내

와 해외에 등록된 특허 내용이 상당부분 일치하기는 하지만 완벽하게 일치

426)URUGUAYROUNDAGREEMENT:TRIPS

PartI— GeneralProvisionsandBasicPrinciples

Article6Exhaustion

ForthepurposesofdisputesettlementunderthisAgreement,subjecttotheprovisions

ofArticles3and4nothinginthisAgreementshallbeusedtoaddresstheissueof

theexhaustionofintellectualpropertyrights.

427)정상조(註368論文),47면;中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,363면.

428)특허권에 관하여 파리협약 제4조의 2는 ‘동맹국 국민에 의하여 여러 동맹국에 출원된 

특허들은 통일한 발명에 대하여 동맹국·비용맹국인지를 불문하여 다른 국가에서 획득된 

특허로부터 독립적이다’라고 하여 국가별 ‘특허 독립의 원칙’또는 ‘속지주의’를 규정하고 

있다.

ParisConventionfortheProtectionofIndustrialProperty

Article4bis

Patents:Independence ofPatents Obtained for the Same Invention in Different

Countries

(1)PatentsappliedforinthevariouscountriesoftheUnionbynationalsofcountries

oftheUnionshallbeindependentofpatentsobtainedforthesameinventioninother

countries,whethermembersoftheUnionornot.

429)박준석(註13論文),214면.
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하지는 않는 경우나,국내외 특허권자가 밀접한 관계에 있기는 하지만 1개

의 법인격이 아닌 경우라면 그 인정 범위의 판단에 어려움이 있다.430)

사건을 심리하는 법원으로서도 국내외 특허권을 비교해야 하는 현

실적인 어려움이 있을 뿐 아니라,BBS사건에서 최고재판소의 판시처럼 외

국에서의 특허권은 한국에서의 특허권과 요건,효과 등에서 다른 것이므로,

해외 특허권의 효력이 미치는 지역에서 물건이 판매되었다는 이유로 국제

적으로 특허권이 소진된다고 보는 것은 부당하다는 전제하에,유사 특허가 

국내외에 존재하고,실질적으로 동일한 주체가 유통시켜 이미 이득을 얻은 

경우 묵시적 실시허락 인부 문제로 처리하는 것이 적절하다는 상당히 설득

력 있는 견해도 있다.431)

그러나 국내소진도 명문의 법규정 내용과 다른 정책적 결론을 도출

하기 위한 해석론이라는 점에서 지식재산권(특허권)독립의 원칙에 일견 

반하는 것과 같은 결론이라도 국제소진이라는 목적론적 해석을 통해 도출

되지 못할 이유는 없고,432)가사 묵시적 실시허락이라는 형식을 취하더라

도 결국 그 판단의 핵심은 국내외 특허법상 이미 충분한 보호를 받았는지

가 될 것이라는 점에서 실질적으로는 국내 소진 이론의 연장선상에서 논의

되는 쟁점이라고 보는 것이 좀 더 적절하다.433)

430)中山信弘(註325書),385頁.

431)설민수,前揭論文,94면;最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826.

432)병행수입을 포함해서 소진론의 문제는 결국 결론을 중시하는 “입법론적 해석론”이 될 

수밖에 없다는 견해로 中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,364-365면 (“특허독립의 

원칙은 자국의 특허권의 구체적 효력을 판단함에 있어 타국에서 생긴 사실까지 감안하는 

것을 금지하고 있는 것은 아니다....국내에서 완결된 거래에 있어서 순수형식론에 의하면 

위법으로 될 것 같은 양도를 조문에는 없는 소진이라는 이론을 적용하여 합법이라고 해석

하고 있다.병행수입의 경우에도 이와 마찬가지로 순수한 법해석만으로 결론을 이끌어 냄

이 없이,궁국적으로는 결론의 타당성으로부터 해석의 정당화를 이끌어 내는 방법을 취할 

수밖에 없을 것이다.즉,이러한 문제는 결론을 중시하는 입법론적 해석론이 될 수밖에 없

다”).

433)이와 같은 견해로 박준석(註13論文),214-215면.
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(다)병행수입 인부 판단의 근거

앞서 언급한 바와 같이 병행수입의 인부는 정책적 선택의 문제라는 

점에서 인부 판단에 고려할 사정들 중 대표적인 것을 간략히 살펴보면 다

음과 같다.

병행수입을 허용할 경우 가장 주요한 근거는 여타 소진론과 마찬가

지로 특허권자의 이중보상 금지이며,434)목적은 국제거래시장에서 유통 촉

진 내지는 거래 안전이라고 할 것이다.435)

한편 특허권의 국제적 소진을 통해 병행수입을 허용해야 한다는 논

거로 다음과 같은 내용을 언급하는 견해들이 있다.병행수입하는 특허 제

품의 대부분은 동시에 상표상품인데,상표상품에 대해서는 대체로 병행수

입을 허용하는 입장이 일반적이다.만약 특허권의 국제적 소진을 인정하지 

않으면 상표법에 의해서는 병행수입을 금지하지 못하는 하나의 제품을 특

허법을 이용해서는 금지할 수 있게 돼서 실질적으로 많은 상표상품의 병행

수입을 허용하던 종래 입장에 저촉되게 된다.436)그 외에 국내 소비자들이 

경쟁으로 인한 가격인하의 혜택을 누리지 못하게 된다는 점이나437)자의적

인 시장분할 시도를 허용해서는 안된다는 점 등을 지적하는 견해들이 있

다.

반면에 병행수입을 불허하는 논거로는 특허법 규정 내용 외에도 파

리협약 제4조의 2(‘동맹국 국민에 의하여 여러 동맹국에 출원된 특허들은 

통일한 발명에 대하여 동맹국·비용맹국인지를 불문하여 다른 국가에서 획

득된 특허로부터 독립적이다’)의 국가별 ‘특허 독립의 원칙’또는 ‘속지주

의’와 그에 따른 이중보상 개념의 불성립 등이 지적된다.438)

434)上揭論文,213면.

435)中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,373면.

436)上揭書,371면.

437)上揭書,372면.

438)上揭書,364면;그리고 ‘특허 독립의 원칙’또는 ‘속지주의’를 근거로 드는 견해에 대
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(라)병행수입 인정시 허용 요건

결국 이하에서 검토해보고자 하는 한국에서의 적절한 처리 방안 역

시 특허권 소진과 계약의 충돌이 실제로 문제되는 시점에 한국의 특허 제

품 거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적

으로 고려하여 정책적으로 판단해야 하는 문제이므로 이론적으로 정답이 

있다거나 절대적인 것은 아니라는 것을 전제로,현 시점에서 여러 상황을 

고려해볼 때 참고해볼 수 있는 방안 중 하나로 제안하는 것이다.

현재 우리나라의 기술수준이 많이 향상되기는 하였으나 아직까지도 

특허권의 보호를 구하는 입장보다는 특허권 침해의 책임을 추궁당하는 경

우의 비율이 조금 더 높은 상황으로 보인다는 점과,지정학적 위치상 국제

적인 무역 활동이 많은 비중을 차지할 수밖에 없다는 점 등을 고려해볼 때 

미국의 판례와 같이 병행수입을 일률적으로 부정하기 보다는,일본 BBS2

심 판결처럼 이중보상취득을 이유로 병행수입을 인정하되 그 인정 요건의 

해석을 통해 다소 범위를 제한적으로 운영하는 것이 타당해 보인다.한편 

BBS상고심의 태도도 비록 묵시적 라이센스를 근거로 삼기는 했으나,결국 

실질적으로는 국제소진을 인정한 것과 같은 결과가 되므로 큰 차이는 없

다.

결국 특허권의 국내 소진과 같이 정책적 판단에 의해 국제적인 거

래 안전을 보호하기 위하여(목적),특허법에서 보고하고자 하는 이득을 이

미 회수하였다고 인정되는 경우에(근거)병행수입을 허용하는 것을 고려할 

수 있다.

이와 같이 일정한 경우에 특허권의 국제소진을 근거로 병행수입을 

허용하기로 할 경우 검토해야 하는 중요한 쟁점은 특허권의 국제소진이 인

한 반론 역시 同書,364면.
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정되기 위해서 전통적인 특허권의 국내 소진이 인정되기 위한 요건 외에 

추가로 필요한 요건이 무엇인가라는 점이다.

그리고 이에 대한 검토를 위해서는 병행수입이 문제되고 있는 실

제 상황에 대한 고려가 필요하다.앞서 언급한 대로 병행수입이 특허 제품

과 관련해서 문제되는 사례는 매우 적은데 반하여,상표상품에 대해서는 

많은 사건에 대한 판례와 논의가 축척되어 있다.439)따라서 이하에서는 상

표상품의 병행수입에 대한 논의를 적절히 차용해서 변용하면서 추가적으로 

요구되는 특허권 국제소진의 요건을 개략적으로 검토해 본다.

앞서 설명한 바와 같이 전통적인 특허권 소진이론에 따르면 ① 특

허 발명이 구현된 제품이(객체)② 국내에서(장소)③ 특허권자의 의사에 

따라 적법하게(주체)④ 무조건부로 판매된 경우(거래 제공)특허권자가 제

품 취득자나 후행 취득자를 상대로 해당 제품 사용과 처분에 대해 특허권

을 행사할 수 없게 되는 효과가 발생하게 된다.

병행수입과 관련해서 장소 요건이 해외로도 확장되기 위한 조건들

은 상표상품의 병행수입에서 논의되는 것과 마찬가지로 일단 특허권 독립

의 원칙상 국내와 해외에서 개념적으로 분리될 수밖에 없는 특허권들과 특

허권자들 사이의 관계에 대한 (i)진정물품성 요건과 (ii)권리자의 동일성 

요건으로 발현된다.440)

① 진정물품성 

이에 관한 상표상품 병행수입에서의 논의를 일부 차용하면 일단 특

허권 독립의 원칙상 국내와 해외에서 개념적으로 특허권이 분리될 수밖에 

없으므로 전통적인 특허권 요건 중 주체 요건과 객체 요건은 그대로 적용

될 수 없고 ‘외국’특허 발명이 구현된 제품이(객체)‘외국’특허권자의 의

439)대표적인 논의로 정상조(註368論文)참고.

440)정상조(註368論文),48-50면;中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,373-374면.
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사에 따라 적법하게(주체)해외에서 거래에 제공되어야 한다는 점으로 수

정될 수밖에 없다(진정물품성 요건).441)

한편,이와 관련해서 한국 특허권에 대응하는 외국 특허권 자체가 

존재하지 않는 경우에도 병행수입이 허용되어야 하는지에 대한 논의가 있

다.이에 대해 i)국내와 해외의 특허권은 실질적으로 유사하다고 하더라도 

법제에 따라 그 청구범위의 이동,존재기간의 상위 차이가 날 경우가 많은

데 이때 병행수입의 인정 범위를 결정하기 힘들고(논거 1),ii)국제거래가 

활발해지는 현실에서 해외에서 제품을 판매한 것만으로도 개념상 국제시장

에 제품을 유통시킨 것이라고 할 수 있으므로 유통의 안전 관점에서 외국

의 대응 특허권은 요건이 아니며(논거 2),iii)이에 따라 이중이득론이 병

행수입의 근거가 되는 것은 아니라는(논거 3)점을 들어 이 경우에도 병행

수입이 허용되어야 한다는 견해가 있다.442)그러나 대응 특허권의 내용에 

차이가 있을 경우 병행수입의 인정 범위를 결정하기 힘들다는 이유로(논거 

1)소진의 목적이라고 할 수 있는 유통의 안전만을 강조해서(논거 2)대응 

특허권을 요구하지 않을 경우 그 견해가 스스로 밝히고 있는 것처럼 실질

적으로 국제 소진을 포함한 특허권 소진의 근거인 이중이득방지를 소진의 

인부 판단 기준에서 포기하는 것과 같아서(논거 3)받아들이기 어렵다고 

할 것이다.443)

한편,이와 같이 대응 특허권이 필요하다는 입장을 취할 경우 양국

에서 인정되고 있는 특허권 청구범위나 존재기간의 차이가 날 경우 병행수

입의 인부 판단이라는 어려운 문제가 남을 수밖에 없지만,‘국내 특허권자

가 행사하고자 하는 국내 특허권에 대해 해외 특허권자가 이미 해외에서 

실질적으로 같은 권리를 행사해서 1회의 대가 회수 기회를 보장받았다고 

볼 수 있는가’라는 점을 판단 기준으로 삼아 사례별로 검토한다면 실질적

441)이때 거래 제공이나 대가 회수의 범위 등에 대해서는 앞서 전통적인 특허권 소진 요

건 부분(II.2.나.(1)(라)거래제공 부분)에서 설명했던 논의가 그대로 적용된다.

442)中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,374면.

443)박준석(註9論文),162-163면.
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으로 타당한 결론을 내릴 수 있을 것이다.444)

나아가 해외 특허권자가 해외에서 제품을 구매한자와 수입국에 대

한 수출을 제한하는 내용의 계약을 체결하거나 라이센시의 판매 상대방을 

수입국을 제외한 일정 지역에서만 사용하려는 자로 제한하였는데도 이를 

위반하여 수입이 이루어진 경우가 문제되는데,이는 앞서 살펴본 특허권 

소진과 계약의 충돌 쟁점과 연결되는 사항에 대한 검토 부분으로 항을 바

꾸어 별도로 논의한다.

② 권리자의 동일성445)

이상의 진정물품성 요건이 충족되는 상황에서 국제 소진론을 택하

면 특허권자는 제품 취득자나 후행 취득자를 상대로 해당 제품 사용과 처

분에 대해 특허권을 행사할 수 없게 된다.

그런데 특허권 독립의 원칙상 특허권자는 국내와 해외에서 법적 관

념상 분리될 수밖에 없다.이와 관련해서 국내 특허권을 행사할 수 없게 

되는 국내 특허권자는 해외 특허권자와 어떤 관계에 있는 경우로 제한되는

가라는 쟁점이 소진 ‘효과’중 ‘소진 대상 특허권의 주체’와 관련해서 ‘권리

자의 동일성’문제로 나타난다.

소진 ‘효과’가 미치는 ‘소진 대상 특허권의 주체’는 특허권의 국제적 

소진의 근거인 이중이득방지의 측면에서 ‘자연적․사회적 관점에서 실질적

444)上揭書,163면 각주 11에는 이에 대한 다음과 같은 구체적인 예를 들고 있다.(“수출

국 특허권은 구성요소 a+b+c로,수입국 특허권은 a+b로 이루어져 있는데,병행수입품이 

a+b+c와 a+b+d의 두 가지 기술이 구현된 제품이라면,제품 중에서 a+b+c기술이 구현된 

부분에 대해서는 특허권이 국제 소진되지만,a+b+d기술이 구현된 부분에 대해서는 특허

권이 국제소진 되지 않으며,따라서 양 부분이 분리가능한지에 따라 전부 또는 일부가 수

입 금지되어야 한다.”).

445)상표상품의 병행수입과 관련해서는 보통 출처의 동일성이라는 요건으로 논의된다.정

상조(註368論文),50-51면.
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으로 동일인지’를 살펴 결정되어야 한다(‘권리자의 동일성’).이때 자연인이

든 법인이나 단체든 법인격은 각 국가의 법에 따라 인정되는 것이므로 ‘법

적 동일인’인지 여부는 애초부터 문제되지 않는다고 보는 것이 타당하다.

구체적으로 ‘자연적․사회적 관점에서 실질적으로 동일인인지’를 결정하는 

기준으로 상표상품 병행수입에 적용되고 있는 관세청의 고시와 같은 기계

적 기준을 정할 수도 있으나 우리나라 판례446)와 같이 추상적 내용을 기준

으로 사안마다 당해 기준에 따라 판단하는 것이 구체적 타당성 측면에서 

더 적절하다.447)

나아가 양국의 특허권자가 동일인인 상황에서 해외에서 특허 제품

의 판매가 이루어졌는데,그 후에 국내 특허권이 양도된 경우 국내 특허권

의 양수인도 마찬가지로 특허권을 행사할 수 없는가가 논란이 된다.원칙

적으로 특허권 양수인은 특허권을 행사해서 수입을 저지할 수 있으나 애초

부터 해외에서 이미 물품이 판매된 사정을 알고 국내 특허권을 양수한 경

우에는 특허권을 행사할 수 없다는 견해가 있다.448)

한편,수입국에 특허권자 외에 별도로 전용실시권자가 있을 경우와 

관련해서,상표상품 병행수입 분야에서 전용실시권자가 외국의 상표권자와 

동일인으로 볼 수 있는 경우에만 병행수입이 허용된다는 취지의 판례가 있

다.449)그러나 이에 대해 수입국의 특허권자와 외국의 특허권자가 동일인

으로 볼 수 있는 경우라면 수입국의 원 특허권자가 특허권을 행사할 수 없

는 경우인데도 불구하고 전용실시권자가 특허권을 행사할 수 있다는 그와 

446)대법원 1997.10.10.선고 96도2191판결 등;정상조(註368論文),50면.

447)박준석(註9論文),164-165면.이와 관련해서 특허권의 경우 많은 국가에서 국제주의를 

발명의 신규성 심사 기준으로 삼고,국제우선권 제도를 운영하고 있으므로,상표권과 달리 

양 국가에서 권리자 동일성 요건이 충족될 가능성이 크다고 한다.

448)上揭論文,165면.이런 경우를 ‘그 밖의 사정에 의해 동일인으로 볼 수 있는 경우’라고 

한다.

449)대법원 1997.10.10.선고 96도2191판결.
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같은 판례의 태도는 부당하다는 점을 적절히 지적하는 견해도 있다.450)

한편,상표상품의 병행수입과 관련해서 문제되는 품질동일성 요

건451)은 성질상 특허 제품의 병행수입에서는 문제되지 않는다.

(마)병행수입과 계약의 관계

앞서 ‘III.1.특허권 소진과 계약의 충돌‘부분에서 살펴본 특허권 

소진을 계약을 통해 제한할 수 있는가라는 일반적인 문제에 대한 검토 결

과는 특허권의 ’국제적‘소진을 계약을 통해서 제한할 수 있는가라는 논의

에도 적용된다.

특허권 소진과 계약의 충돌 문제에 대한 처리는 실제로 문제되는 

시점에 문제된 국가의 특허 제품 거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발

전 상황 등 제반 상황을 종합적으로 고려하여 이루어져야 하는 정책 판단

임을 전제로,452)현 시점에서 여러 상황을 고려해서 한국에서의 적정한 처

리 방안에 대해 앞서 III.1.다.(4)부분에서 제시했던 내용의 핵심은 다음과 

같다.

기본적으로는 한국은 일본과 같은 대륙법계 시스템을 취하고 있으

면서도 지식재산권 제도에 있어서는 상대적으로 미국의 영향을 매우 강하

게 받고 있으며,한국 기업들의 전반적인 기술력 상승으로 과거와 달리 좀 

더 적극적으로 특허권 보호가 요구되는 상황이라는 점453)등을 고려하면,

일본처럼 계약에 의한 특허권 소진 제한을 일률적으로 부정하는 입장보다

는,이를 원칙적으로 허용하는 미국의 입장을 기본으로 하되,거래 안전 보

호 측면에서 계약상 제한 의사가 명확히 드러나는 경우로 한정하여 특허권 

450)박준석(註9論文),166면.

451)정상조(註368論文),51-53면.

452)박준석(註9論文),173면 등.

453)박준석(註74論文),473면.
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소진 배제를 허용하는 태도가 적절하다.

현재 미국 판례의 입장은 ① 특허권자가 특허 제품을 제조․판매하

면서 구매자의 사용권 제한(post-saleconditionsonuse)이 문제된 사안

(Mallinkrodt판결 사안)과 ② 라이센시가 특허 제품을 제조․판매하면서 

구매자의 사용권 제한(post-saleconditionsonuse)이 문제된 사안(Quanta

의 판결 사안)의 경우 명확하지는 않지만 Quanta판결에 비추어 특허권자

에 의한 또는 라이센시에 의한 판매 후 사용권 제한 조건에 기한 소진 제

한을 부정하는 태도를 전제로 하고 있다고 볼 여지가 있는 반면에,454)③

라이센시의 판매권에 대한 제한(conditionrestrictingtherighttosell)이 

문제된 사안(GeneralTalkingPicture사안)의 경우 Mallinkrodt판결뿐만 

아니라 Quanta판결에서도 선례로 인정하고 있다는 점에 비추어 판매권한 

제한 약정을 위반하여 판매된 특허 제품에 대해서는 특허권 소진이 제한될 

수 있다는 태도인 것으로 보인다.455)

결국 위 ①,② 경우와 ③을 구별하는 태도는 제한 약정의 형식에 

따라 판매 후 사용에 대한 제한 약정(postsaleconditionsonuse)을 위반한 

경우와 판매권한에 대한 제한 약정(conditionrestrictingtherighttosell)

을 위반한 경우를 구분하여,일단 전자의 경우는 제품 판매 자체는 라이센

스 범위 내에서 이루어진 것이어서 적어도 형식적으로 최초 판매 자체는 

적법하게 이루어진 경우인 반면에,후자의 경우는 제품 판매 자체가 판매

권한 라이센스의 범위를 넘어 이루어진 것이라는 법 논리상 구분을 기초로 

하고 있는 입장이라고 할 수 있다.

전자와 같이 구매자의 사용권을 제한하더라도 판매 권한 자체는 보

454)McCammon,前揭論文,pp.792-793;Dufresne,前揭論文,pp.41-43;반면에 Quanta

판결은 단지 소진 인부의 기준으로 특허 독점의 인정이 합리적인지를 기준으로 제시한 것

이라는 입장에 대한 소개로 McCammon,前揭論文,pp.793-796;이들과 달리 아직 입장이 

명확하지 않다는 견해로 Rinehart,前揭論文,p.503.

455)이와 달리 Quanta판결은 단지 소진 인부의 기준으로 특허 독점의 인정이 합리적인

지를 기준으로 삼는 입장(areasonablenessapproachtopatentexhaustion)을 택한 것이라

고 해석하는 견해에 대해서는 McCammon,前揭論文,pp793-796.
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장하는 경우에 후자와 같이 판매 권한 자체를 제한하는 경우보다 더 충분

한 대가를 회수하는 것이 일반적이라는 할 것이다.따라서 ③과 구분하여,

전통적인 소진 형태와 비추어 큰 차이가 없는 대가 회수 기회가 보장되었

다고 볼 수 있는 ①,② 경우만 소진되는 것으로 취급하는 입장이 기본적

으로 타당하다고 할 것이다.456)

한편,③의 경우라도 거래안전을 고려하여 라이센스 계약에서 직접 

명확하게 그 판매권을 제한한 경우 외에 별도의 계약이나 제품 표지의 고

지문 부기 등의 형태에 의한 판매권 제한 시도에 대해서는 판매권 제한 의

사가 명확히 인정되는 경우로 한정하여 엄격하게 취급하는 입장이 타당하

다.

나아가 위와 같이 라이센시의 판매권 제한을 초과하여 이루어진 판

매로 소진이 제한되어야 하는 상황에서 특허 제품 구매자나 후행 취득자 

그러한 판매권 제한이나 제한 초과 사실을 알지 못했던 경우까지도 전혀 

보호받을 수 없다고 보아야 하는지가 문제된다.

이에 대해 미국 판례는 특허 제품 구매자가 취득자가 이러한 판매

권한 제한 초과에 대해 악의거나 악의로 추정될 수 있는 경우에 한하여 특

허권 침해 책임을 물을 수 있다는 입장을 취하면서,선의인 경우에 대해서

는 언급하지 않고 있다.457)458)

456)연방대법원의 Quanta사건 판결 이후에 이와 같은 취지로 판시한 StaticControl

Components,615F.Supp.2d575(E.D.Ky.,2009)판결 참고.

457)GeneralTalking Pictures,305 U.S.at126 (“PicturesCorporation ordered the

amplifiersand purchased them knowing thatTransformerCompany had notbeen

licensedtomakeorsellthem forsuchuseintheatres....AndasPicturesCorporation

ordered,purchasedandleasedthem knowingthefacts,italsowasaninfringer.”).

458)이에 대해 박준석(註9論文),172-173면은 각 채권적 효력을 가질 뿐인 계약이 어떻게 

물권처럼 제3자에게 영향을 미칠 수 있느냐에 대한 미국의 논리 구성은 “지적재산권이 상

대방에게 이전한 것을 전제로 그 이전 계약에서 부수적으로 정한 조항이 제3자에게 미치

는 효력을 논의하는 것이 아니라(이 경우라면 미국에서도 ‘양도’에 의해 지적재산권의 소

진이 인정됨)계약 조항에 의해 지적재산권 이전의 효과발생이나 그 이전범위가 제한됨으

로서(이에 따라 미국은 특허권자가 분명한 계약상 제한을 가하고 있다면 통상 ‘양도’가 정
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살피건대 한국에서 라이센시가 판매권 제한을 초과하여 판매함으로 

인해 특허권자와의 계약을 위반해서 소진이 제한되는 경우,특허 제품 구

매자나 취득자가 그와 같은 판매권 제한의 존부에 대해 전혀 알지 못하는 

경우에도 책임을 져야 하는가의 문제는 좀 더 논의해 보아야 할 문제이다.

이에 대해 한국에서는 선의의 구매자나 이후 취득자는 보호되지 않고,부

당이득반환이나 채무불이행에 의한 손해배상으로만 보호될 수 있으며,묵

시적 실시허락에 의한 보호를 고려해볼 수 있으나 실익이 없을 것이라는 

견해459)가 있는 반면에,반대로 채권적 효력을 가질 뿐인 특허권자와 양수

인 사이의 계약이 (특허 제품에 표기되었다는 사유만으로)대세효가 있는 

물권처럼 제3자에게까지 효력을 미치는 것은 물권과 채권을 엄격히 구분하

는 우리 법 하에서는 의문이라는 견해도 있다.460)

생각건대 특허권 소진과 계약 충돌이 문제되는 상황 중에서 특허권 

소진의 근거인 이중이득방지를 기준으로 한 정책적 판단에 의해 특허권 소

진을 배제하기로 하는 결정이 이루어진 경우라면 애초부터 특허권 소진 자

체가 이루어지지 않은 경우와 같이 보아야 할 것이므로 대세적 효력을 지

닌 특허권은 당연히 이후의 선의 취득자에게도 미친다고 보는 것이 타당하

다.461)

상으로 보이는 사안에서도 ‘제한적인 허락(limitedlicense)’으로 판단하는 경향이 있음)여

전히 권리자에게 유보되어 있는 지적재산권을 제3자에게 주장할 수 있다는 논리”라고 분

석하고 있다;한편,이러한 설명에 대한 의문점에 대해서는 앞서 III.1.다.(4)(가)부분에서 

언급한 바 있다.

459)설민수,前揭論文,52-53면.

460)박준석(註9論文),172면;이와 유사하게 일본 BBS사건 최고재판소에 대한 판결에 대

한 문제점을 지적한 견해로 이상정(註271論文),8-11면.

461)한편,筆者의 私見으로 이와 같은 논리를 일관할 경우 거래안전이 심각하게 훼손될 

수 있다는 점에서 특허권 소진이나 그 제한은 특허권과 거래안전(소유권)의 충돌 상황에서 

어느 것을 우선할 것인지에 대한 정책적 판단이라는 점에 비중을 두어,추후 좀 더 깊은 

논의가 이루어진 후에 거래안전을 보호하기 위한 민사법상 다른 법리인 표현책임(외관주

의)의 법리를 유추하여 특허침해 책임 추궁을 제한하는 이론 구성을 시도해 볼 여지가 있

다는 점에 대해 앞서 III.1.다.(4)(가)부분에서 언급한 바 있다.

해볼 수도 있을 것이다.그러나 이는 민사법상 다른 법리인 표현책임(외관주의)법리 자체
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이상에서 제시한 특허권 소진과 계약의 충돌에 대한 적정 처리 기

준을 전제로 병행수입과 계약의 충돌이 전형적으로 문제되는 해외 특허권

자가 제품의 구매자나 제조․판매 라이센시와 계약으로 제품 수출지역이나 

제품 사용 지역을 제한하였는데,그에 위반된 수출이나 사용이 이루어진 

경우에 대해서는 다음 두 가지 상황으로 나누어 취급하는 것이 타당하다.

우선 1)특허권자가 특허 제품을 제조․판매하면서 구매자가 이를 

일정 지역으로 재판매하거나 일정 지역에서 사용하지 못하도록 사용권을 

제한(post-saleconditionsonuse)한 형태(Mallinkrodt판결 사안)라면 소진

이 인정되고,그 제한 내용을 알거나 알 수 있었는지를 불문하고 구매자나 

후행 취득자에게 특허침해의 책임을 물을 수 없는 반면에,2)특허권자가 

판매 또는 제조․판매 라이센시의 판매권을 일정 지역으로 제한하거나 일

정 지역에서 사용하고자 하는 상대방에게 판매하지 못하도록 제한

(conditionrestrictingtherighttosell)한 형태(GeneralTalkingPicture사

안)라면 애초부터 소진이 부정되고,그 제한 내용을 알거나 알 수 있었는

지를 불문하고462)제품 구매자나 제3자를 상대로 특허침해 책임을 물을 수 

있다고 보아야 할 것이다.

한편,BBS사건에서 최고재판소는 병행수입에 대해서 일단 이중이

득기회론에 의한 국제적 소진론은 부정하면서도,병행수입에 대해 다음과 

나 그 유추 한계 등에 대한 좀 더 깊은 논의가 이루어진 후에야 가능할 것으로 생각하며,

여기서는 그러한 논의에 대한 단초만을 제시하는 것으로 한다.

462)다만,앞서 추후 논의의 방향에 대한 筆者의 私見으로 제시한 바 있는 거래안정 보장

을 위해 민사법상 표현책임(외관주의)법리를 유추하는 이론 구성을 시도해 본다면,실질

적으로 제품 표면의 기재 등을 통해 이후 제품 구매자나 후행 취득자도 그 판매권 제한 

및 제한 초과 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에만 특허침해 책임을 물을 수 있다는 

결론에 이르도록 법리 구성을 할 수도 있을 것이다.그러나 앞서 밝힌 바와 같이 이는 민

사법상 다른 법리인 표현책임(외관주의)법리 자체나 그 유추 한계 등에 대한 좀 더 깊은 

논의가 이루어진 후에 가능할 것으로 생각한다.
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같이 판시하면서 묵시적 허락을 근거로 원칙적으로 병행수입에 대한 특허

침해 책임을 부정하였다.

현대사회에서 국제 경제 거래가 매우 광범위하고 고도로 진전되고 

있는 상황에 비추어 보면 수입을 포함한 상품유통의 자유는 최대한 보장될 

것이 요청되며,특허권자가 국외에서 특허제품을 양도한 경우 양수인이나 

후행 취득자가 업으로 이를 국내에 수입해서,이용하거나 양도할 것이 당

연히 예상된다.이에 비추어 보면 특허권자가 유보 없이 특허 제품을 국외

에서 양도하였다면,양수인이나 그 후행 취득자에게 국내에서 양도인이 가

지는 특허권의 제한을 받지 않고 해당 제품을 지배할 권리를 묵시적으로 

부여한 것으로 해석해야 한다.

반면에,최고재판소는 예외적으로 특허권자와 양수인 사이에 당해제

품의 판매처 또는 사용지역에서 일본을 제외한다는 취지에 합의하고 제품

에 이를 명확히 표기한 경우에는 제품 유통 과정에 다른 사람이 개입하는 

경우에도 해당 제품에 그런 제한이 있다는 것을 인식할 수 있고,그 제한

의 존재를 전제로 제품 구매 여부를 결정할 수 있어서,이러한 사정을 특

허권자가 주장․입증한 경우라면 특허권을 이용해 병행 수입을 저지할 수 

있다는 입장을 밝혔다.463)

위 최고재판소의 판결은 병행수입이 허용될 수 있는 특허권의 실시

의 묵시적 허락 인정 요건과 효력 범위에 대해 판단한 것이어서 직접적으

로 특허권 소진과 계약의 충돌 문제를 다룬 것은 아니라고 할 수 있다.464)

463)最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826(理由,三).

464)한편,BBS사건 최고재판소의 판결의 의미에 대해 “판례는 표시뿐 아니라 권리자와 

양수인 사이에 일본을 판매 내지 사용지역으로부터 제외하는 합의가 존재할 것을 요건으

로 들고 있지만,합의는 계약인데 계약의 효과가 전득자에게 미치는 것이 아니다.따라서 

권리자가 전득자에 대해 권리행사를 할 수 없는 것은 권리행사를 하지 않기로 하는 취지

를 표명(표시를 하지 않은 것이 그 표명이 된다)하고 그 후에 권리를 행사하는 것이 (판례

는 이를 묵시의 수권이라고 설명하고 있지만)일종의 금반언 법리에 반하는 것이라는 견

해를 택하고 있는 것으로 보인다.따라서 판례의 입장에 따르더라도 합의 유무는 상관 없

이 표시 유무만으로 결론을 이끌어 낼 수 있다고 보이며,표시의 부존재는 묵시의 승낙으
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그러나 앞서 특허권 소진과 계약의 충돌에 대한 검토 결과에 비추

어 위 판결에서 국제적 특허권 소진을 적용하였을 경우를 가정하고 그 결

론에 대해서만 살펴보면 다음과 같다.

특허권자가 양수인과 당해제품의 판매처 또는 사용지역으로 일본을 

제외한다는 것을 합의한 경우는 다음과 같이 두 가지 경우로 나누어 살펴

보아야 하는데,우선 1)특허권자가 특허 제품을 제조․판매하면서 구매자

가 이를 일정 지역으로 재판매하거나 일정 지역에서 사용하지 못하도록 사

용권을 제한(post-saleconditionsonuse)한 형태(Mallinkrodt판결 사안)라

면 소진이 인정되고,그 제한 내용을 알거나 알 수 있었는지를 불문하고 

구매자나 후행 취득자에게 특허침해의 책임을 물을 수 없는 반면에,2)특

허권자가 판매 또는 제조․판매 라이센시의 판매권을 일정 지역으로 제한

하거나 일정 지역에서 사용하고자 하는 상대방에게 판매하지 못하도록 제

한(conditionrestrictingtherighttosell)한 형태(GeneralTalkingPicture

사안)라면 애초부터 소진이 부정되고,그 제한 내용을 알거나 알 수 있었

는지를 불문하고465)제품 구매자나 제3자를 상대로 특허침해 책임을 물을 

수 있다고 보는 것이 타당하다는 점에서 앞서 제시했던 한국에서의 적정 

처리 기준에 따른 결론과 BBS사건에서 최고재판소의 결론과는 차이가 있

다고 할 것이다.

로 추정되는 것이 아니라 간주에 가깝게 인정되며,병행수입 가부는 권리자의 의사가 아

닌 표시 유무에 따라 결정될 것이다”라고 보는 견해로 中山信弘 (한일지재권연구회 역),

前揭書,368-369면.

465)다만,이 경우 筆者의 私見으로 제시한 바 있는 거래안정 보장을 위해 민사법상 표현

책임(외관주의)법리를 유추하는 이론 구성 시도에 대해서 앞서 설명한 바와 같다.
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IV.특허권 소진의 효과 관련 쟁점의 검토 

1.특허 제품의 가공과 특허권 소진

가.문제점 

전통적인 특허권 소진은 특허권자가 직접 또는 특허권자로부터 특허 

제품의 판매에 대한 라이센스를 받은 자가 적법하게(주체 요건)특허 발명

이 구현된 제품을(객체 요건)국내에서(장소 요건)무조건부로 판매한 경우

에(거래제공 요건)적용되는 법원칙이다.이때 특허권자가 제품 구매자 또

는 후행 취득자의 제품 사용과 처분에 대해 특허권을 행사할 수 없다는 점

에 대해 포괄적인 합의가 이루어져 있다.

이와 같이 특허권이 소진되면 당해 특허 제품을 구매한자 또는 그 후

행 취득자는 특허권에 의한 제약 없이 자신의 소유권에 근거해서 해당 제

품을 자유롭게 사용․수익․처분할 수 있다.466)이때 특허권과의 관계에서 

제품의 구매자나 후행 취득자가 특허 제품을 가공하는 행위가 어느 범위까

지 허용된다고 할 수 있는지가 특허권 소진의 효과 중 ‘소진 대상 객체’의 

한계 선상에서 문제되고 있다.

실제로는 특허 제품의 계속 사용을 위해서 일정 부분이나 부품을 가공 

또는 교체해줄 필요가 있을 때 제품 소유자가 이를 직접 가공 또는 교체하

는 경우에 문제된다(특허권의 직접침해).나아가 제3자가 제품 소유자에게 

가공 또는 교체에 필요한 부분이나 부품을 공급하는 경우에도 문제된다(특

허권의 간접침해).특허권자가 이들에 대해 특허권 직접 또는 간접 침해를 

주장하고,상대방이 직접 침해자의 소유권에 근거한 ‘수리권’을 주장하는 

466)민법 제211조 (소유권의 내용)소유자는 법률의 범위 내에서 그 소유물을 자유롭게 

사용,수익,처분할 권리가 있다.
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형태로 나타난다.

한편,이 문제는 특허권자의 의사에 기한 특허 제품의 적법한 판매로 

일단 특허권 소진이 적법하게 이루어진 이후에,제품 취득자의 특허 제품 

가공행위가 허용되는 한계를 문제 삼는다는 점에서 본 논문에서 다루고 있

는 다른 쟁점과 차이가 있다.이에 본 문제의 논의 지점과 특허권 소진론

과의 관계에 대한 본질적인 검토가 필요하다.467)이에 대해서는 IV.1.라.(4)

부분에서 자세히 검토할 예정이지만,일단 그 결론만 언급하면 본 쟁점은 

엄밀히 살피면 특허권 소진이론과 무관한 쟁점이라고 보는 것이 타당하다.

즉,특허법상 특허권의 실시태양 중 ‘생산’에 해당되는 행위인지(특허법 제

94조,제2조 제3호 가목.468)직접침해의 경우)나 특허법상 간접침해의 규정

에 해당되는 행위인지(특허법 제127조 제1호.469)간접침해의 경우)의 평가 

문제에 불과하다고 할 것이다.470)

이에 따라 이하에서는 특허 제품 가공과 특허권 침해가 문제되었던 경

우를 직접침해 사안과 간접침해 사안으로 나누어 미국,일본 한국에서의 

판례와 학설 등 종래의 논의를 결론 위주로 간략히 정리하고,각국 입장의 

467)이와 관련해서 제품취득자의 수리행위가 허용되는 근거에 대한 특허권 소진설과 묵시

적 실시허락설을 소개하면서,본 쟁점은 특허권 소진 이론의 연장이라고 보는 것이 타당

하다는 견해로 설민수,前揭論文,56면;이와 유사하게 국내의 많은 논의들이 이를 특허권 

소진론의 연장선상의 쟁점으로 다루고 있다.박태일,前揭論文,49-80면,김경숙,“일회용 

특허 제품의 재활용과 권리소진 – 일본과 미국의 판례 법리의 비교고찰 -”,부산대학교 

법학연구 제51권 제1호,부산대학교 (2010.2.),778-810면 등 다수.

468)특허법 제2조 (정의).

3."실시"라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가.물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 

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

행위

제94조(특허권의 효력)특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.

469)제127조(침해로 보는 행위)다음 각호의 1에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에

는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.<개정 1995.12.29,2001.2.3>

1.특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 

또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위.

470)中山信弘,「特許法」(第2版),弘文堂 (2012),396-400頁;박준석(註9論文),181-182면.
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타당성 및 향후 한국에서의 처리 방향에 대해 간략히 검토해 보기로 한다.

나.특허 제품 가공과 특허권 직접 침해에 대한 미국,일본,한

국의 입장

(1)종래 미국 판례의 입장

특허권자가 자신의 의사에 기해 특허 제품을 판매하고 이를 통해 구

매자가 특허 제품을 적법하게 취득한 경우,특허권이 소진 되어 구매자나 

후행 취득자는 원칙적으로 특허권의 제약 없이 소유권에 기해 제품을 자유

롭게 사용․수익할 수 있다.이때 미국 판례는 소유권에 기한 사용·수익 

방법으로 특허 제품의 성능을 유지할 수 있도록 수리하는 행위가 포함된다

고 보고 있다(소위 ‘수리권’,‘righttorepair’).다만,이때도 미국 판례는 

특허 제품을 가공하는 행위가 어느 정도까지 허용될 수 있는지에 대해 허

용되는 수리(repair)와 특허를 침해하는 재생산(reconstruction)을 구분하는 

입장에 기초해서471)다음과 같이 광범위하게 수리를 허용하는 입장을 취하

고 있다.

특허 제품 가공과 특허권 침해에 대한 주요 미국 판결들의 입장을 

간략히 살펴보면 다음과 같다.

① Simpson판결472)

471)AmberHatfieldRovner,"PracticalGuidetoApplicationof(orDefenseAgainst)

Product-BasedInfringementImmunitiesUndertheDoctrinesofPatentExhaustionand

Implied License",12 Tex.Intell.Prop.L.J.227 (2004),p269 (“Distinction between

‘PermissibleRepair’and‘InfringingReconstruction’”);정상조,“특허권의 간접침해 대법

원 1996.11.27.자 96마365결정”,민사판례연구 XXI,박영사 (1999),565면.

472)Wilsonv.Simpson,50U.S.109(1850).
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피고(Simpson)는 목재재단기계에 대한 특허권을 보유하고 있던 

Woodworth사로부터 특허 제품인 목재재단기계를 구입해서 사용하고 있었

고,원고(Wilson)는 Woodworth사로부터 해당 특허권을 양수하였다.그런

데 통상 수년 동안 사용할 수 있는 목재재단기계를 사용하는 과정에서 피

고(Simpson)가 60일 내지 90일 마다 교체가 필요한 기계의 핵심 부분인 절

단 칼날을 포함한 다수의 부품들을 교체하자, 원고(Wilson)가 피고

(Simpson)를 상대로 그와 같은 부품 교체는 기계의 제조로서 특허권 침해

에 해당한다고 주장하며 소를 제기하였다.473)

이에 연방대법원은 1850년 판결을 통해 ‘교체 부위가 부분적인 경우’

라면 수리와 교체(repairandreplace)는 재생산(construction)이 아니라 구

매자에게 인정되는 원 상태로 복구할 권리(restorationfororiginaluse)내

의 행위로 허용된다(“Whenthewearingorinjuryispartial,thenrepair

isrestoration,andnotreconstruction.”)고 판단하면서,최초로 수리와 재

생산의 법리에 관해 언급하였다.474)

② AroI판결475)

473)Simpson,50U.S.at111-112.

474)Simpson,50U.S.at122-123(“Butitdoesnotfollow,whenoneoftheelementsof

thecombinationhasbecomesomuchwornastobeinoperative,orhasbeenbroken,

thatthemachinenolongerexists,forrestorationtoitsoriginaluse,bytheownerwho

hasboughtitsuse.Whenthewearingorinjuryispartial,thenrepairisrestoration,

andnotreconstruction.”);더불어 동 판결에서는 ‘교체 부위가 부분적인 경우’외에도 교

체 부품의 (i)수명이 짧은 것인지 여부,(ii)핵심적 것인지 여부,(iii)발명자와 구매자의 

주관적 기대 등 여러 기준들을 제시하였다.Simpson,50U.S.at124-126.

475)AroMfg.Co.v.ConvertibleTopReplacementCo.,365U.S.336(1961);한편,원고

와 실시허락을 맺고 있던 자동차제조사(GM)으로부터 자동차를 구입한 소비자들에게 피고

(Aro)가 제품을 공급한 것을 문제 삼았던 본 사안과 달리,동일 원피고 사이에 원고와 실

시허락을 맺고 있지 않았던 자동차제조사(1955.7.21.전의 Ford)로부터 자동차를 구입한 

소비자들에게 피고(Aro)가 제품을 공급한 것을 문제 삼았던 다른 Aro Mfg.Co.v.

ConvertibleTopReplacementCo.,377U.S.476,141USPQ 681(1964)판결(AroII판결)

이 있어 통상 이를 AroI판결로 구분하여 지칭한다.



- 190 -

비록 특허권의 간접침해 책임을 추궁한 사안이긴 하지만,현재까지 

유지되고 있는 수리와 재생산 구별 기준을 정립한 가장 중요한 판결이다.

원고(Convertible)는 직물 부분을 포함한 몇 개의 부품으로 조합된 

자동차 컨버터블 탑(착탈식 덮개)장치 전체에 대한 특허(직물 부분 등 개

개의 부품은 특허 대상이 아니었음)를 가지고 있었다.원고(Convertible)는 

자동차 제조사로 하여금 자신의 특허를 이용해서 컨버터블 탑(착탈식 덮

개)을 제조해서 자동차에 장착해 소비자들에게 판매할 수 있도록 하는 라

이센스를 부여하고 있었다.그런데 컨버터블 탑(착탈식 덮개)중에서 직물

로 만들어진 부분은 전체 덮개에 비해 상대적으로 빨리 마모되어 정기적인 

교체가 필요하였고,원고가 이미 덮개에 사용될 수 있는 교환용 직물을 소

비자들에게 공급하고 있었다.그러던 중 피고(Aro)가 덮개에 사용될 수 있

는 교환용 직물을 소비자들에게 저가에 공급하기 시작하였다.원고는 원고

의 허락 없이 소비자들이 덮개 중 직물 부분을 교환하는 것은 원고의 특허

권 침해임을 전제로 피고(Aro)를 상대로 기여침해(contributory

infringement)를 이유로 특허의 간접침해를 주장하며 소를 제기하였다.476)

이에 대해 1심과 항소심에서는 자동차 소비자들이 덮개 중 직물 부

분을 교환하는 것은 원고의 특허권을 침해하는 재생산이라고 보고,피고

(Aro)의 기여침해(contributoryinfringement)책임을 인정하였다.477)

연방대법원은 가격비중과 부품의 기대수명 등 여러 가지 기준을 종

합해서 수리와 재생산을 구별하는 Simpson판결의 태도를 비판하였다.나

아가 특허법은 특허 발명을 핵심적인 요소와 나머지로 나누어 핵심 요소

(heartorgistofinvention)만을 보호하지 않고 청구항 전체로서 특허를 

476)Aro,365U.S.at337-338.

477)AroMfg.Co.v.ConvertibleTopReplacementCo.,270F.2d200(1stCir.1959).
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보호하기 때문에,특허의 특정 부분을 강조해 판단하는 방식은 문제가 있

다고 지적하였다.478)

한편,연방대법원은 수리와 재생산을 구별하는 추상적인 단일 기준으

로 ‘전체 소모(spentness)’를 제시하였다.이때 재생산에 해당하는 ‘전체 소

모’란 전체로서의 제품이 소모된 후여서 교체나 수리가 새로운 제품을 만

드는 것과 같은 상황이 된 경우에 한정된다고 한다.구체적으로는,특허를 

구성하지 않는 부품을 교체하는 것만으로는 사용이며 재생산이라고 볼 수 

478)Aro,365U.S.at343-345{“TheCourtofAppealsfoundthatthefabric‘isnota

minororrelativelyinexpensivecomponent’ofthepatentedcombination,oranelement

thatwould expectedly wearoutaftera very shortperiod ofuse—although its

‘expectablelifespan’isshorterthan thatoftheothercomponents—and,forthese

reasons,concludedthat‘anownerwould(not)rationallybelievethat***hewas

makingonlyaminorrepair’inreplacingtheworn-outfabric,butthat,instead,the

replacement‘wouldbecountedamajorreconstruction.’270F.2datpage205.Wethink

thattestwaserroneous.

Respondenthasstrenuouslyurged,asanadditionalrelevantfactor,the‘essentialness'of

thefabricelementtothecombinationconstitutingtheinvention.Itarguesthatthe

particularshapeofthefabricwastheadvancein theart—thevery‘heart’ofthe

invention—whichbroughtthecombinationup totheinventivelevel,and,therefore,

concludesthatitspatentshouldbeheldtograntitamonopolyonthefabric.Therule

forwhichrespondentcontendsis:Thatwhenanelementofapatentedmachineor

combinationisrelativelydurable—eventhoughnotsodurableastheentirepatented

devicewhichtheownerpurchased—relativelyexpensive,relativelydifficulttoreplace,

and is an ‘essential’or ‘distinguishing’partofthe patented combination,any

replacementofthatelement,when itwearsoutorisotherwisespent,constitutes

infringing‘reconstruction,’and,therefore,anew licensemustbeobtainedfrom,and

anotherroyaltypaidto,thepatenteeforthatprivilege.

[6]Wecannotagree.Forifanything issettled in thepatentlaw,itisthatthe

combinationpatentcoversonlythetotalityoftheelementsintheclaim andthatno

element,separatelyviewed,iswithinthegrant.SeetheMercoidcases,supra,320U.S.

atpage667,64S.Ct.atpage272;320U.S.atpage684,64S.Ct.atpage280.FN10The

basicfallacyinrespondent'spositionisthatitrequirestheascribingtooneelementof

thepatentedcombinationthestatusofpatentedinventioninitself.YetthisCourthas

madeitclearin thetwo Mercoid casesthatthereisno legally recognizableor

protected ‘essential’element,‘gist’or ‘heart’ofthe invention in a combination

patent.”}.
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없다고 한다.

이에 따라 자동차 소유자(소비자)가 직물 덮개를 교환하는 것은 단순

한 수리행위이며,특허권에 대한 직접침해에 해당되지 않는다.

나아가 자동차 소유자(소비자)의 행위가 특허권에 대한 직접침해에 

해당되지 않는 이상,피고의 행위를 기여침해(contributoryinfringement)에 

해당된다고 할 수 없다고 하여 간접침해 책임을 부정하였다.479)

③ Hewlettpackard판결

위와 같이 AroI판결은 ‘전체 소모(spentness)’라는 단일의 구별 기

준을 제시하였다.1982년에 연방순회항소법원이 설립되면서,수리와 재생산

에 대한 연방순회항소법원의 판결들은 일부 예외를 제외하고 대부분 Aro

I가 제시했던 ‘전체 소모(spentness)’기준에 따라 허용되는 수리의 범위를 

넓혀가는 경향을 보였다.480)

479)Aro,365U.S.at346{“Weholdthatmaintenanceofthe‘useofthewhole’ofthe

patented combinationthroughreplacementofaspent,unpatented elementdoesnot

constitutereconstruction.

[9][10]ThedecisionsofthisCourtrequiretheconclusion thatreconstruction ofa

patented entity,comprised of unpatented elements,is limited to such a true

reconstruction ofthe entity asto ‘in factmake a new article,’United Statesv.

Aluminum Co.ofAmerica,supra,148F.2datpage425,aftertheentity,viewedasa

whole,hasbecomespent.Inordertocallthemonopoly,conferredbythepatentgrant,

intoplayforasecondtime,itmust,indeed,beasecond creationofthepatented

entity,as,for example,in American Cotton Tie Co.v.Simmons,supra.Mere

replacementofindividualunpatentedparts,oneatatime,whetherofthesamepart

repeatedlyordifferentpartssuccessively,isnomorethan thelawfulrightofthe

ownertorepairhisproperty.Measured bythistest,thereplacementofthefabric

involved in this case must be characterized as permissible ‘repair,’ not

‘reconstruction.’”}.

480)이와 관련해서 AroI이후의 판결들이 ‘전체 소모(spentness)’기준을 적용하면서 이

를 징표하는 다양한 요소들을 제시하기도 하였으나,그 어느 것도 결정적이지는 않았으며,

어떤 태도를 취하더라도 ‘전체 소모(spentness)’기준을 적용하는 이상 상대적으로 허용되
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이와 관련해서 허용되는 가공을 최대로 넓게 인정한 판결 중 하나가 

연방순회항소법원의 Hewlett-Packard판결481)이다.동 판결에서는 특허 제

품의 사용이나 재사용을 위한 것이 아니라 특허 제품의 기능 강화를 위해 

부품을 교환하는 행위까지 수리에 가까운(akin)행위로 허용하는 입장을 

취했다.

사안의 사실관계는 다음과 같다.원고(Hewlett-Packard)는 PC용 잉크

젯 프린터와 그 교환 카트리지에 관한 다수의 특허권을 보유하면서,인쇄

품질 등에 문제가 발생할 가능성이 있기 때문에 잉크가 소모되면 재충전할 

수 없는 형태로 PC용 잉크젯 프린터와 그 교환 카트리지를 제조ㆍ판매하

고 있었다.한편,피고(Repeat–O–TypeStencilManufacturingCompany,

이하 ‘ROT’)는 원고의 미사용 새 잉크 카트리지를 구입해서,캡 부분을 가

공해 잉크를 재충전할 수 있도록 변경한 후에,자신이 생산한 충전용 잉크 

와 세트로 소비자들에게 판매하는 사업을 하였다.

그러자 원고(Hewlett-Packard)는 피고(ROT)를 상대로 구입한 잉크 

카트리지의 캡 부분을 가공한 행위와 가공한 카트리지를 판매한 행위에 대

한 특허침해 책임을 추궁하며 캘리포니아 북부 연방지방법원(TheUnited

StatesDistrictCourtfortheNorthernDistrictofCalifornia)에 소를 제기

하였다.482)

이에 1심은 피고(ROT)의 특허침해 책임을 부정하는 약식결정

(summaryjudgement)을 내렸고,483)원고(Hewlett-Packard)가 항소하였다.

는 수리의 범위를 매우 넓게 인정하고 있다는 설명으로 설민수,前揭論文,60면.

481)Hewlett-PackardCo.v.Repeat-O-TypeStencilManufacturingCorp.,123F.3d1445

（Fed.Cir.1997).

482)Hewlett-Packard,123F.3dat1451-1452.

483)Hewlett–PackardCo.v.Repeat–O–Type,Inc.,No.92–CV–3330(N.D.Cal.Apr.

17,1996).
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연방순회항소법원은 특허 제품이 소모된(spent)후 이를 새롭게 생산

(make)하는 것은 허락되지 않는다는 전제 하에,재생산(reconstruction)이란 

특허된 조합이 전체로서 소모되어 조합된 재료(material)가 존재하지 않는 

때로서,비록 피고의 행위가 ‘통상의 보수(conventionalrepair)’에 해당된다

고 보기는 힘들지만 (i)피고는 소모된 제품을 재생한 것은 아니라 미사용 

신품을 사용한 것이라는 점,(ii)피고의 행위가 원고의 특허발명의 구성에 

대한 어떠한 새로운 침해가 없다는 점,(iii)피고의 개량(improve)행위는 

피고의 고객에게 ‘특허된 조합의 수명이 다한 이후에 해당 카트리지를 더 

사용할 수 있다’는 가능성을 부여한 것에 지나지 않다는 점 등에 비추어 

허용되지 않는 재생산이라기보다는 허용되는 수리에 가깝다(akin)고 판단

하였다(“ROT'smodificationofthecapsofHP'scartridgesismoreakin

topermissible“repair”thantoimpermissible“reconstruction.””).484)

484) Hewlett-Packard, 123 F.3d at 1452-1454 {“HP correctly states that ROT's

modificationisnotconventionalrepair.Thecapsonthepurchasedcartridgesarenot

broken or defective. On the other hand, neither is ROT's modification a

“reconstruction”ofthepatentedcombination.Areconstructionoccursafterthepatented

combination,asawhole,hasbeenspent,when“thematerialofthecombinationceases

toexist.”Wilsonv.Simpson,50U.S.(9How.)109,123,13L.Ed.66(1850).While

thereisnobright-linetestfordeterminingwhetheramodificationisa“reconstruction”

sufficienttoinfringeapatentownedbytheselleroftheproduct,ontheundisputed

factsinthiscase,weagreewiththedistrictcourtthatROThasnotreconstructedthe

cartridges.ROT's modification ofthe caps ofHP's cartridges is more akin to

permissible “repair” than to impermissible “reconstruction.” See KendallCo.v.

ProgressiveMed.Tech.Inc.,85F.3d1570,1575,38USPQ2d1917,1921(Fed.Cir.1996)

(statingthat“aslongasreconstructiondoesnotoccuroracontractisnotviolated,

nothinginthelaw preventsapurchaserofadevicefrom prematurelyrepairingit”).

WhileHPhadtherighttobefreefrom competitionfrom thosewhowouldreconstruct

spentproducts,ROTdidnotdothat.EvenacceptingthatROT'sactionsconstitutea

“making” ofthe accused cartridges,they weremadefrom new and unused HP

cartridgespurchased from alegitimatesource,and theproperty ofROT;theHP

cartridgeswerecertainlynotspent.Furthermore,ROT doesnotreplaceanyofthe

elementsrecitedintheclaims;thehousing,printhead,standpipe,inkreservoir,and

flexiblestriparealloriginalcomponentsofthepurchasedcartridges.Usingtheoriginal
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④ JazzPhoto판결 

AroI판결의 ‘전체 소모(spentness)’기준에 따라 수리와 재생산을 

구별하는 연방순회항소법원이 택하고 있는 기본적인 입장은 당해 부품이 

쉽게 교체 가능한 경우(readilyreplaceablepart)는 허용되는 수리지만,교

체가 복잡하고 어렵다면 재생산으로 보는 입장이다.485)

특허 제품의 부품 교환이 문제된 사안으로서 이러한 기준에 따른 허

용 여부에 대해 가장 많은 논란이 있었던 사례가 1회용 카메라의 재활용에 

대한 JazzPhoto사건486)이다.

본 사건의 사실관계는 다음과 같다.

신청인(FujiFilm)은 종이 커버로 플라스틱 본체부위를 감싼 렌즈일

체형 l회용 카메라(LFFP)에 대한 특허권자이다.소비자들은 구입한 렌즈일

체형 l회용 카메라(LFFP)의 필름을 모두 사용한 후에 통상 현상을 위해 필

름 현상업자에게 카메라를 맡기고,현상업자는 1회용 카메라 자체는 반환

하지 않고 현상한 필름과 인화한 사진만을 소비자에게 제공한다.

한편,피신청인(JazzPhoto)은 필름 현상업자로부터 필름이 담긴 컨

테이너가 제거되고 남은 l회용 카메라(LFFP)를 수거해서,중국에 있는 공장 

등에서 ① 카메라를 둘러싼 종이 커버를 뜯고，② 플라스틱 케이스를 열

고,③ 새 필름과 필름을 담는 용기를 넣고,④ 필름을 감는 훨을 교체하

housing,ROTonlychangesthewayinwhichthecapofanunused,new cartridgeis

connectedtotheremainderofthecartridge.ThismodificationallowsROT'scustomers

tousethecartridgesforthedurationofthelifeofthepatentedcombination,rather

thanbelimitedbythedurationoftheinksupplyinthecartridge.“}.

485)HuskyInjectionMoldingSys.,Ltd.vR&D Tool& Eng’gCo.,291F.3d780,787

(Fed.Cir.2002).

486)JazzPhoto,264F.3d1094(C.A.Fed2001).
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고,⑤ 전지를 교체하고,⑥ 사진 카운터를 리셋하고,⑦ 외장 케이스를 재

포장한 뒤,⑧ 새 종이 커버로 포장하는 방식으로 재활용 1회용 카메라를 

만든 후에,미국에 공급하였다.

이에 신청인(FujiFilm)이 위와 같이 가공한 제품을 미국으로 수입하

는 피신청인(JazzPhoto)의 행위에 대해 미국 국제무역위원회(International

TradeCommission,ITC)에 특허침해를 이유로 수입금지를 구하였다.487)국

제무역위원회(ITC)는 피신청인의 위 8단계에 걸친 가공행위가 재생산에 해

당하고 신청인의 특허를 침해한다고 보고,일반적 수입 배제 명령과 침해

금지 명령을 내렸고(“ageneralexclusionorderand anordertocease

and desistfrom furtherinfringementofFuji'spatents.”),488)피신청인

(JazzPhoto)이 이에 불복하여,연방순회항소법원에 소를 제기하였다.

한편,피신청인(JazzPhoto)의 가공행위를 재생산으로 판단했던 국제

무역위원회(ITC)와 달리,연방순회항소법원은 필름과 전지는 카메라 본체

와 비교했을 때 수명이 짧고 아직 본체는 사용할 수 있는 상태라는 점,피

신청인의 가공이 주로 신청인(FujiFilm)이 특허권을 가지고 있지 않은 필

름 부분을 교체하는 행위에 해당된다는 점,별도 특허대상이 아니면서 소

모품에 해당하는 필름과 배터리를 교체하고 나머지 부분들을 내구연한 내

에서 재사용하는 것은 수리행위에 가깝다고 보아 결국 특허권 침해를 부정

하였다.489)

487)IntheMatterofCertainLens-FittedFilm Packages,Inv.No.337-TA-406.

488)“The ITC administrative judge determined thatthose eightstepsconstituted

impermissiblereconstruction.”IntheMatterofCertainLens-FittedFilm Packages,Inv.

No.337-TA-406,IRD at86(Int'lTradeComm'n.Feb.24,1999).“TheITCsubsequently

adopted theadministrativejudge'sfindings.” In theMatterofCertain Lens-Fitted

Packages,Inv.No.337-TA-406,n.4(Int'lTradeComm.June28,1999).“Accordingly,

theITCissuedageneralexclusionorderandanordertoceaseanddesistfrom further

infringementofFuji'spatents.”.
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(2)종래 일본 학설,판례의 입장

일본에서는 학설과 판례를 통해 적법한 특허 제품 양수인의 특허 제

품 가공 행위의 허용 한계에 관하여,미국 판례의 영향을 받아 해당 행위

가 특허 제품의 재생산에 해당하는지를 기준으로 결정해야 한다는 태도(생

산 어프로치)와 그에 이르지 않더라도 특허법의 목적이나 특허권자 보호 

등의 측면을 고려한 목적론적 해석을 통해 특허 소진을 부정하고 특허권 

침해 책임을 물을 수 있다는 태도(소진 어프로치)가 대립되어 왔으며,어느 

견해든 미국에 비해 상대적으로 허용되는 특허 제품 가공을 좁게 인정하는 

태도를 취해왔다.490)

소진 어프로치에 따른 대표적 판례로서 1회용 카메라에 관한 東京地

裁 平成12年6月6日 平11(ワ)22179결정 및 東京地裁 平成12年8月31日 平8

(ワ)16782판결이 있다.한편,생산 어프로치에 의한 대표적인 판결로는 아

489)JazzPhoto,264F.3d at1105-1106(“Although theCommission'sconclusion is

supportedbyitsreasoningandreflectsconcernforthepublicinterest,fortherewas

evidenceofimperfectionsandfailuresofsomerefurbishedcameras,precedentrequires

thatthese camerasbeviewed asrepaired,notreconstructed.In Dana Corp.,for

example,thetruckclutcheshad*1106livedtheirintendedlivesasoriginallyproduced,

yetthecourtruledthatthe“rebuilding”oftheusedclutcheswasmoreakintorepair

thantoreconstruction.Theactivitiesofdisassemblyandrebuildingofthegunmounts

ofGeneralElectricwere similarly extensive,yetwere deemed to be repair.Aro

Manufacturing and the otherSupreme Courtdecisions which underlie precedent

requirethatinfringingreconstructionbea“second creation”ofthepatentedarticle.

Although the Commission deemed thisrequirementmetby the “remanufactured”

LFFPs,precedentplacestheactsofinsertingnew film andfilm container,resettingthe

film counter,and resealing thebroken case—theprincipalstepsperformed by the

remanufacturers—asmoreakintorepair.”).

490)設樂隆一,“リサイクルㆍインクカ-トリッジ最高裁判決について”,現代社會と著作權法

(齊藤博先生御退職記念論集),弘文堂 (2008),406頁;櫎山久芳,“特許製品の再利用と消尽理

論”,知財管理 56巻 11号 (2006),1680頁;木村直人,“特許製品のリサイクルと消盡理論”,立

命館法政論集 第7号 (2009),145頁.
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래에서 보는 리사이클 잉크 카트리지에 관한 最高裁 平成19年11月8日 平

18(受)826판결을 들 수 있다.491)

특허 제품 가공과 특허권 침해에 대한 이들 주요 일본 판례들의 입

장을 간략히 살펴보면 다음과 같다.

① 코니카 1회용 카메라 사건492)

사건의 사실관계는 다음과 같다.

신청인(코니카)은 필름 일체형 카메라에 대한 실용신안권 및 의장권

자로 필름 일체형 카메라를 제조․판매하고 있었다.피신청인(회사)은 신청

인 카메라의 고객들로부터 사용을 마친 카메라를 구매한 후에,플라스틱제 

케이스부분은 그대로 이용하고,새로운 필름을 넣고 배터리를 충전해서 다

시 판매하였다.

이에 신청인(코니카)이 피신청인(회사)을 상대로 동경지방재판소에 

실용신안권·의장권 침해금지 가처분을 신청하였고,동경지방재판소는 다음

과 같이 판시하며 실용신안권·의장권 침해를 인정하였다.

실용신안권·의장권자가 실시 제품을 양도하면 당해 제품에 대한 실

용신안권·의장권은 소진된다.그러나 거래의 대상이 된 제품의 객관적인 

성질,거래 형태,이용 형태를 사회통념에 따라 검토해서 그 범위를 넘는 

형태로 실시되었다면 권리자는 해당  제품에 대해 실용신안권·의장권을 행

사할 수 있다.493)

491)設樂隆一,前揭論文,407-408頁.

492)東京地裁 平成12年6月6日 平11(ワ)22179決定.

493)東京地裁 平成12年6月6日 平11(ワ)22179決定 (“実用新案権ないし意匠権の権利者が、

我が国において、当該権利の実施品を譲渡した場合には、当該権利の実施品については、実

用新案権ないし意匠権は、目的を達したものとして消尽し、もはや実用新案権ないし意匠権

の効力は、当該実施品を更に譲渡する行為等には及ばないということができる（最高裁判所
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이 사건 카메라는 필름 일체형 카메라로 소비자가 필름이 내장된 상

품을 구입해 촬영하고,촬영 후에 필름이 본체에 내장된 채로 현상을 맡기

게 되고,결국 소비자에게는 본체가 반환되지 않는다.나아가 당해 특허 제

품은 내장 필름을 꺼내기 위해서는 본체의 일부를 부숴야만 되는 구조이

며,소비자가 필름을 교환해서 재사용하는 것은 매우 어렵다.이와 같은 제

품의 객관적 특성,거래 태양,통상적인 이용 태양 등에 비추어 보면 해당 

제품은 판매시 내장된 필름의 사용만이 예정된 상품이다.결국 피신청인의 

행위는 신청인이 제품을 거래에 제공할 때 예상한 범위를 벗어나는 것이

고,권리자는 당해 제품에 대해 실용신안권·의장권을 행사할 수 있다.494)

平成九年七月一日第三小法廷判決民集五一巻六号二二九九頁参照）”, “当該取引について、

その対象となった実施品の客観的な性質、取引の態様、利用形態を社会通念に沿って検討し

た結果、権利者が、譲受人に対して、目的物につき権利者の権利行使を離れて自由に業とし

て使用し再譲渡等できる権利を無限定に付与したとまでは解することができない場合に、そ

の範囲を超える態様で実施されたときには、権利者は、実用新案権ないし意匠権に基づく権

利を行使することができるものと解される。”).

494)東京地裁 平成12年6月6日 平11(ワ)22179決定 (“債権者製品は、いわゆるフィルム一体

型カメラであり、消費者は、本体にあらかじめフィルムが装填された商品を購入して、その

まま撮影し、撮影が終了すると、フィルムが本体に内蔵されたままの状態で現像に出され、

消費者には本体筐体は返還されない製品である（疎甲一七）。そして、債権者商品は、装填

されたフィルムを取り出すために、通常は本体の一部を破壊せざるを得ない構造とされてい

る。消費者自らがフィルムを交換し、再利用するのは著しく困難が伴うように設計されてい

る。また、債権者製品には、「撮影が済みましたら・・・・・・・・このまま現像にお出し

下さい。・・・・・・・・なお、フィルム以外の構造部品は、お戻しいたしませんので、あ

らかじめご了承下さい。」との注意書きがある。さらに、債権者は本体筐体の回収に努めて

おり、回収された本体筐体は、仕分け、分別、解体後、検査の上、使用可能な部品について

は新たな債権者製品の部品として再利用されている（疎甲二六ないし三三、枝番号の表記は

省略する）。

　右認定したとおり、債権者製品の客観的な性質、取引の態様、通常の利用形態等に照らす

ならば、債権者製品は、販売の際にあらかじめ装填されているフィルムのみの使用が予定さ

れた商品であることが明らかである。これに対し、債務者の販売等の行為は、本件各考案及

び本件登録意匠の実施品である債権者製品の使用済みの筐体にフィルム等を装填したものを

販売する行為であって、製品の客観的な性質等からみて、債権者が債権者製品を市場に置い

た際に想定された範囲を超えた実施態様であるということができる。

　したがって、このような実施態様については、債権者が、債権者製品について、これを譲

渡した際に、権利者の権利行使を離れて自由に業として再譲渡できる権利を付与したと解す
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② 후지 1회용 카메라 사건495)

본 사건의 사실관계는 다음과 같다.

원고(후지필름)는 1회용 카메라(렌즈부착 필름유닛)에 대한 특허권·실

용신안권·의장권자로,1회용 카메라를 만들어 일본 국내 및 대한민국을 포

함한 세계 각국에서 판매하는 사업을 하고 있었다.원고의 1회용 카메라를 

구매한 소비자는 촬영을 마친 후에 현상소에 카메라 자체를 제공해서 필름 

현상과 인화를 요청하는데,피고(被告ケーアンドジェー株式会社 및 被告株

式会社バトリーノンノン)는 소비자들이 현상․인화를 요청하며 제공한 1회

용 카메라를 현상소에서 수거해서,필름 교체 등의 작업496)을 거쳐 다시 

사용할 수 있도록 재활용 제품을 만든 후에 일본으로 수입해서 일본 내 소

비자들에게 판매하였다.이에 원고(후지필름)가 피고(被告ケーアンドジェー

株式会社 및 被告株式会社バトリーノンノン)를 상대로 일본 국내로의 수

입,제조,판매의 금지와 손해배상을 구하며 동경지방재판소에 소를 제기하

였다.

사안에서 동경지방재판소는 특허권 등 권리의 소진이 부인되는 경우

로 다음 두 가지 기준을 제시하였다.

ることができないような場合であるから、債権者は、債務者に対し、実用新案権ないし意匠

権に基づく権利を行使することができるものと解される。”).

495)東京地裁 平成12年8月31日 平8(ワ)16782.

496)구체적으로 피고의 재활용 작업은 다음 순서를 거친다.① 렌즈  필름 유닛에 종이 

커버가 붙어 있는 경우에는 이것을 제거한다.② 본체와 뒤 커버의 접합 부분(초음파로 접

합된 부분 포함)을 비틀거나 초음파 용착 부분을 파괴해서 뒤 커버를 본체로부터 제거한

다.③ 금속제 기구로 키홈을 형성한다.④ 암실안에서 필름을 꺼내고 새 필름을 수납부에 

장전 한다.⑤ 필름 카운터를 제로로 맞춘다.⑥ 뒤 커버를 닫아 렌즈 필름 유닛을 차광한

다.차광 부분이 파괴되었을 경우 필요하면 차광성 점착 테이프를 붙인다.⑦ 새 종이 커

버를 외측에 씌워 완성한다.(東京地裁 平成12年8月31日 平8(ワ)16782).
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첫째,특허제품의 효용이 끝난 후에 특허권자는 해당 제품에 대해 특

허권을 행사할 수 있다고 보는 것이 타당하다(“特許製品がその効用を終え

た後においては、特許権者は、当該特許製品について特許権を行使すること

が許されるものと解するのが相当である。”).양도된 특허 제품의 사용이나 

재처분은 해당 특허 제품이 효용이 있는 것을 전제로 하는 것이다.따라서 

시간의 경과 등으로 그 효용을 달성할 수 없게 되었을 경우까지 양수인이 

해당제품을 사용 또는 재처분할 수 있는 것을 예정하는 것은 아니다.그 

효용이 끝난 이후에 가공된 특허 제품에 특허권의 효력이 미친다고 해도 

시장에서 원활한 유통을 저해하는 것도 아니고,특허권자가 이중으로 이득

을 얻는 것은 아닐 뿐 아니다.오히려 효용이 끝난 특허 제품을 가공해서 

사용하게 되면 특허 제품에 대한 새로운 수요를 빼앗아 특허권자의 정당한 

권리를 침해하게 된다.이때 특허 제품의 효용이 끝났을 경우란 시간 경과

로 특허 제품의 부품이 물리적으로 마모되거나 화학적성분이 변하는 경우

와 해당 제품의 사용이 실제로 불가능이 되었을 경우가 전형적인 예이다.

더해서 물리적으로는 여러 번 사용 가능하지만 보건위생상의 관점에서 재

사용이 금지되는 경우(예,１회용 주사기나 1회용 컨택트 렌즈 등)등 물리

적으로는 더 사용 가능해도 일정 회수의 사용에 의해 사회 통념상 효용을 

끝낸 것이라고 평가되는 경우도 포함된다.497)

497)東京地裁 平成12年8月31日 平8(ワ)16782{“右にいう特許製品がその効用を終えた場合と

は、年月の経過により特許製品の部材が物理的に摩耗し、あるいはその成分が化学的に変化

したなどの理由により当該製品の使用が実際に不可能となった場合がその典型であるが、物

理的には複数回の使用が可能であるにもかかわらず保健衛生上の観点から再度の使用が禁じ

られているもの（例えば、使い捨て注射器や使い捨てコンタクトレンズ等）など、物理的に

はなお使用が可能であっても一定回数の使用により社会通念上効用を終えたものと評価され

る場合をも含むものと解される（物理的な摩耗や成分変化等により使用が不可能となった特

許製品は、通常、廃棄されるので、特許法上の問題を生ずることはほとんど想定できない

が、社会通念上効用を終えたにもかかわらず物理的には使用が可能な製品については、その

再使用や再譲渡に対して、特許権者からの権利行使が許されるかどうかが問題となり得

る。）。このような場合において、特許製品が効用を終えるべき時期は、特許権者ないし特

許製品の製造者・販売者の意思により決せられるものではなく、当該製品の機能、構造、材
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둘째,위에 이르지 않아도 본 사안처럼 특허발명의 본질적 부분을 구

성하는 주요 부분을 교환한 경우에도 특허권자는 해당 제품에 특허권을 행

사하는 것이 허용된다(“当該特許製品において特許発明の本質的部分を構成

する主要な部材を取り除き、これを新たな部材に交換した場合にも、特許権

者は、当該製品について特許権を行使することが許されるものと解するのが

相当である。”).이런 경우 해당 제품은 양도한 특허 제품과 동일한 제품

이라고 볼 수 없으므로 역시 특허침해가 된다.반면에 특허발명을 구성하

는 부품이더라도 소모품(예를 들면,전기 기기에서 전지나 필터 등)이나 제

품 전체와 비교해 수명이 짧은 일부 부품(예를 들면,전기 기기에서 전구

나 수중용 기기에서 방수용 패킹 등)을 교환하거나 손상된 일부 부품을 교

환해서 제품을 수리하는 것은 당초의 제품과 동일성이 상실되지 않는

다.498)

일본 법원은 이와 두 가지 기준을 언급하면서 피고는 효용을 다한 

카메라에 필름을 교체함으로서 다시 효용을 회복시켰고,해당 제품에서 특

허발명의 본질적 부분을 구성하는 주요 부품을 제거하고 새로운 부품으로 

교환했다(특허청구범위 1항 내지 2항에 “촬영 후에 필름을 꺼낸 뒤에는 재

사용할 수 없도록 된 렌즈부착 필름 유닛”이라는 구성이 있는데,그 필름

을 교환함).이는 해당 특허 제품과 동일한 제품이라고 할 수 없고,피고는 

원고의 특허권 등을 침해한 것이라고 판단하였다.499)

③ 잉크테크 사건500)

質や、用途、使用形態、取引の実情等の事情を総合考慮して判断されるべきものである。”}.

498)東京地裁 平成12年8月31日 平8(ワ)16782{“もっとも、特許発明を構成する部材であって

も消耗品（例えば、電気機器における電池やフィルターなど）や製品全体と比べて耐用期間

の短い一部の部材（例えば、電気機器における電球や水中用機器における防水用パッキング

など）を交換すること、又は損傷を受けた一部の部材を交換することにより製品の修理を行

うことによっては、いまだ当初の製品との同一性は失われないものと解すべきである。”}.

499)東京地裁 平成12年8月31日 平8(ワ)16782.

500)最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826.
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생산 어프로치에 따라 접근하고 있는 대표적인 입장으로 잉크테크 

사건(또는 리사이클 잉크 카트리지 사건)의 최고재판소 판결을 들 수 있다.

이 사건에서는 1심 법원은 생산 어프로치를 기준으로 피고의 리사이

클 행위가 생산에 해당하지 않는다고 보아 침해를 부정하였으나,501)2심 

법원은 소진 어프로치 중 소위 2유형론에 따라 ‘소진’을 부정하고 침해를 

인정하였으며,502)최고재판소는 생산 어프로치를 기준으로 하면서도 피고

의 행위가 생산에 해당된다고 보아503)침해를 인정하는 등 판단 과정에서 

치열한 논쟁이 전개되었다.504)본 사건의 사실관계는 다음과 같다.

원고(캐논)는 ‘액체수납용기,그 용기의 제조방법,그 용기의 패키지,

그 용기와 기록헤드를 일체화한 잉크젯 헤드 카트리지 및 액체 토출 기록

장치‘(“「液体収納容器，該容器の製造方法，該容器のパッケージ，該容器と

記録ヘッドとを一体化したインクジェットヘッドカートリッジ及び液体吐出

記録装置」”)에 대한 특허(일본 특허번호 제3278410호)의 특허권자이다.위 

특허 청구항 1(액체수납용기)의 발명(“본 건 발명”)은 잉크젯 프린터에 사

용되는 잉크 탱크에 관한 것으로 원고(캐논)는 본 건 발명의 실시 제품(제

품 번호 BCI-3eBK,BCI-3eY,BCI-3eM,BCI-3eC잉크젯 프린터 용 잉크 탱

크.이하 "원고 제품"이라한다)을 일본에서 제조하고 국내 및 국외에서 판

매하고 있었다.또한 원고(캐논)로부터 허락을 받은 원고의 계열사 등도  

원고 제품을 국외에서 판매하고 있었다.또한 국외에서 판매 된 원고 제품

에 대해 양수인과 판매처 또는 사용 지역에서 일본을 제외하기로 하는 합

의는 없었으며 그런 취지가 원고 제품에 명시되어 있지도 않았다.

501)東京地裁 平成16年12月8日 平16(ワ)8557.

502)知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021.

503)最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826.

504)設樂隆一,前揭論文,407-408頁.
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피고(리사이클 어시스트,リサイクルㆍアシスト)는 본 건 발명의 기

술적 범위에 속하는 잉크 탱크(이하 "피고 제품"이라 한다)을 중화 인민 공

화국 마카오 소재 회사(회사 명 미상.이하 "갑 회사")에서 수입해서 일본

에서 판매하였다.피고 제품은 갑 회사의 자회사(회사 명 미상.이하 "을 

회사"라 한다)가 이미 사용된 원고 제품의 잉크 탱크 본체(이하 "본 건 잉

크 탱크 본체"라 한다)를 일본 및 해외에서 수집하고,을 회사의 자회사(회

사 회사 명 미상.이하 "병 회사"라 한다)가 이를 사들여 본 건 잉크 탱크 

본체를 이용해서 내부를 세척하고 새로 잉크를 주입하는 등의 공정(병 회

사의 원고 제품에 대한 제품화 공정은 ① 본 건 잉크 탱크 본체의 액체 수

납실의 표면에 세척 및 잉크 주입을 위한 관통,② 본 건 잉크 탱크 본체 

내부를 세척,③ 본 건 잉크 탱크 본체의 잉크 공급 구에서 잉크가 새지 

않도록 하는 조치를 실시,④ 위 ①의 구멍에서 부정적인 압발 발생 부재

의 압접부의 계면을 넘는 부분까지 액체 수납 실 전체에 잉크를 주입,⑤

위 ①의 구멍과 잉크 공급 구를 막음,⑥ 라벨 등을 장착하는 것이다)을 

거쳐 제품화 한 것으로,갑 회사는 이를 병 회사로부터 사 들여 피고(리사

이클 어시스트)에게 수출하였다.

원고(캐논)는 사용된 잉크 탱크에 잉크를 리필하여 재사용할 경우 잉

크 탱크의 내부에 잔존한 건조 잉크 등이 프린터 헤드의 잉크 유로 및 노

즐 막힘의 원인이 되고,인쇄 품질 저하 및 프린터 본체 고장 등을 야기할 

우려가 있다는 등의 이유로 원고 제품에 잉크를 리필해서 재사용하지 않고 

새 것으로 교체하도록 하고 있었다.원고(캐논)는 원고 제품이 완전 사용 

타입의 잉크 탱크임을 나타냄과 동시에 사용된 제품의 회수를 도모하기 위

해,원고 제품 포장 상자,원고 제품이 사용되는 원고 제작 잉크젯 프린터

의 사용 설명서,원고 홈페이지에서 교체용 잉크 탱크는 새 것을 장착 할 

것을 권장하고,사용한 잉크 탱크의 회수 활동에 협력을 호소하면서,자신

의 프린터에 사용되는 잉크 탱크(소위 순정품)을 판매하되,재활용품이나 

리필 잉크의 제조 판매는 하지 않고 있었다.
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이에 원고(캐논)는 피고(리사이클 어시스트)를 상대로 특허권에 기한 

피고 제품의 수입․판매 등의 금지 및 폐기를 구하는 소를 제기하였다.

이에 대해 앞서 설명한 바와 같이 1심 법원은 특허권 침해를 부정하

였고,2심 법원은 특허권 침해를 인정하였다.최종적으로 최고재판소는 다

음과 같이 판단하였다.

특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 얻은 실시권자가 일본 내에서 

당해 특허 제품을 양도한 경우 당해 특허 제품에 대해 특허권은 목적을 달

성하여 소진되고,특허권자는 당해 특허 제품의 사용,양도,대여행위 등에 

대해 특허권을 행사할 수 없다.

그러나 특허권자가 일본에서 양도한 특허 제품을 가공하거나 부재를 

교환해서 당해 제품과 동일성을 상실한 특허 제품이 새롭게 생산된 것으로 

인정되는 경우에는 특허권자가 그 특허 제품에 대해 특허권을 행사하는 것

이 인정된다(“特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部

材の交換がされ，それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに

製造されたものと認められるときは，特許権者は，その特許製品について，

特許権を行使することが許されるというべきである。“).새로운 특허 제품 

생산에 해당되는지 여부는 당해 특허 제품의 특징,특허발명의 내용,가공 

과 부재 교환 측면,거래 실정 등을 종합해서 판단해야 한다.이때 특허 제

품의 특징으로는 제품의 기능,구조,재질,용도,수명,사용 태양이 고려 

대상이다.한편,가공 및 부재 교환의 측면으로는 가공시의 제품 상태,가

공 내용 및 정도,교환된 부재의 수명,특허 제품 중 해당 부재의 기술적 

기능과 경제적 가치가 고려 대상이 되어야 한다.505)

505)最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826(“特許製品の新たな製造に当たるかどうかについ

ては，当該特許製品の属性，特許発明の内容，加工及び部材の交換の態様のほか，取引の実

情等も総合考慮して判断するのが相当であり，当該特許製品の属性としては，製品の機能，

構造及び材質，用途，耐用期間，使用態様が，加工及び部材の交換の態様としては，加工等
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나아가 이와 같은 판단기준에 따라 본 건을 살펴보면 다음과 같다.

원고 제품에 잉크가 재충전되어 재사용되는 경우 인쇄품질 저하나 

프린터 본체 고장 등의 우려가 있어 1회 사용 후 새 것으로 교환하도록 하

고 있고,이에 따라 원고 제품에는 잉크보충을 위한 개구부가 설치되어 있

지 않다.이론 구조상 잉크 재충전을 위해서는 잉크탱크 본체에 구멍을 뚫

어야 한다.그런데 이러한 제품 가공은 소모품인 잉크를 보충하는데 머무

르지 않고 잉크탱크 본체를 잉크의 보충이 가능한 형태로 변형시키는 것이

다(“上告人製品の製品化の工程においても，本件インクタンク本体の液体収

納室の上面に穴を開け，そこからインクを注入した後にこれをふさいでいる

というのである。このような上告人製品の製品化の工程における加工等の態

様は，単に消耗品であるインクを補充しているというにとどまらず，インク

タンク本体をインクの補充が可能となるように変形させるものにほかならな

い。”).

나아가 본 특허제품에서는 잉크 자체가 공기의 이동을 막는 장벽으

로서 기술적 역할을 하고 있다.잉크가 어느 정도 소비된 후 프린터에서 

추출되어 사용이 끝난 제품은 1주일 내지 10일 정도가 경과하면,내부에 

잔존하는 잉크가 고착되어 이 상태에서 재충전되는 경우에는 잉크를 채워

도 공기의 이동을 막는 장벽을 형성하는 기능이 저하된다.그런데 이에 따

라 재활용 제품을 생산할 때 잉크탱크 본체의 내부 세척을 통해 고착된 잉

크를 씻어내서 잉크가 공기의 이동을 막는 장벽을 형성하는 기능을 회복하

게 하고 있다.이는 재활용 제품을 만드는 과정에서 이루어지는 가공이 단

순히 소비된 잉크를 리필하는 것에 그치는 것이 아니라 사용된 잉크 본체

를 다시 사용하고,본 건 발명의 본질적 부분에 관한 구성을 흠결한 상태

がされた際の当該特許製品の状態，加工の内容及び程度，交換された部材の耐用期間，当該

部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきであ

る。”).
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에 이른 잉크테크 제품에 대해 본 건 발명의 실질적인 가치를 다시 실현하

여 개봉 전에 잉크의 흐름을 방지한다는 본 건 발명의 작용효과를 새롭게 

발휘시키는 것으로 평가해야 한다(“上告人製品の製品化の工程における加工

等の態様は，単に費消されたインクを再充てんしたというにとどまらず，使

用済みの本件インクタンク本体を再使用し，本件発明の本質的部分に係る構

成（構成要件Ｈ及び構成要件Ｋ）を欠くに至った状態のものについて，これ

を再び充足させるものであるということができ，本件発明の実質的な価値を

再び実現し，開封前のインク漏れ防止という本件発明の作用効果を新たに発

揮させるものと評せざるを得ない。”).결국 피고의 재활용 제품은 가공 전

의 원고 제품과 동일성을 잃고,새롭게 생산된 특허 제품이라고 판단된다.

이와 같은 판단을 기초로 최고재판소는 특허권자가 일본 내에서 양

도한 특허 제품 중 사용이 끝난 잉크탱크 본체를 이용해서 만든 재활용 제

품에 대해 특허권에 기한 수입,판매 등의 금지와 폐기 청구를 인용하였

다.506)

(3)종래 한국 학설,판례의 입장

현재까지 우리나라에서 특허 제품의 가공과 관련해서 특허권의 직접

침해가 문제되었던 판례는 없으며,대신 재활용품 제조 행위의 상표권 침

해 여부와 관련해서 상표적 사용 여부가 문제된 사례가 있을 뿐이다.507)

반면에,우리나라에서 특허 제품 가공을 위한 부품 제조 ·판매와 특

허권 간접 침해가 문제된 사안에 대해서는 다음 IV.1.다.(3)항목에서 설

명한다.

506)最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826.

507)대법원 2003.4.11.선고 2002도3445판결;대법원 2003.9.26.선고 2003도2386판결 

등.
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다.특허 제품 가공을 위한 부품 제조 ·판매와 특허권 간접 침

해에 대한 미국,일본,한국의 입장

(1)종래 미국 학설,판례의 입장

앞서 이미 살펴본 바와 같이 연방대법원은 1961년 AroI판결508)에

서 자동차 소유자(소비자)가 직물 덮개를 교환하는 것이 단순한 수리행위

로서 특허권에 대한 직접침해가 되지 않는 이상,피고의 행위가 기여침해

(contributoryinfringement)에 해당된다고 할 수 없다고 하여 간접침해 책

임을 부정하였다.509)

(2)종래 일본 학설,판례의 입장 

일본에서 특허 제품 가공을 위한 부품 제조․판매와 특허권 간접 침

해가 문제된 사안의 사실관계는 다음과 같다.

원고는 암,본체,타격판으로 구성된 제사기 해머에 대한 실용신안권

자로,제사기 중에서 해머는 일반적으로 1-2년마다,본체는 2-3년마다,타격

판은 3일에서 1주일마다 교체가 필요하다.피고는 제사기 해머에 사용될 

타격판을 제조해서 제사기 해머의 구매자들에게 판매하였다.

이에 원고가 피고를 상대로 실용신안권에 대한 고의의 간접침해를 

508)Aro,365U.S.336(1961).

509)한편,소위 AroII사건에서는 실시허락을 맺지 않았던 자동차제조사(1955.7.21.전

의 Ford)으로부터 자동차를 구입한 소비자들에게 피고(Aro)가 교환용 직물 덮개를 공급한 

것이 문제되었다.해당 사건에서 연방대법원은 자동차 소비자(소유주)가 직물 덮개를 부착

해서 수리한 자동차를 운전함으로서 사용(use)에 의한 특허권의 직접침해가 이루어지고,

따라서 교환용 직물 덮개를 공급한 피고(Aro)는 기여침해의 간접침해 책임을 부담한다고 

판단하였다.Aro,377U.S.476(1964).
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주장하며 오사카 지방재판소에 소를 제기하였고,동 법원은 다음과 같이 

판단하였다.

본 건 실용신안 대상인 제사기 해머를 구입한 소비자가 타격판의 수

명이 끝난 후에 실용신안권자 이외의 제3자로부터 새로운 타격판을 구입해

서 사용하는 것은 비록 타격판이 소모품이라 하더라도 실용신안권자에게 

지불한 대가를 넘어 본 건 해머를 사용하는 것으로서,단순한 수리라고 할 

수 없으며,실시품의 생산으로서 허용되지 않는다.

나아가 피고의 타격판은 원고의 제사기 해머 이외에 사용되지 않기 

때문에 부품이 실시 제품에만 사용된다는 요건도 충족하므로 피고의 행위

는 간접침해에 해당한다.510)

(3)종래 한국 학설,판례의 입장

한국에서 특허 제품 가공을 위한 부품 제조․판매와 특허권 간접 침

해에 대해 판시한 판결로는 아래 2건이 있다.

① 대법원 1996.11.27.자 96마365결정 [특허권 등 침해금지 가처

분](소위 ‘토너 카트리지’사건)

본 사건의 사실관계는 다음과 같다.

레이저 프린터의 프로세서 유닛은 프린터 내부에서 인쇄물을 출력시

키는 작업을 수행하는 장치로,현상 유닛,감광드럼 유닛,토너 카트리지 

등으로 구성되어 있다.각 장치의 내구연한(프린팅 종이수를 기준)은 레이

저 프린터 자체는 300,000장 정도인데,레이저 프로세서 유닛 중 현상기는 

50,000장,감광드럼은 15,000장,토너 카트리지는 맨 처음에는 1,500장이고 

510)大版地裁 平成元年4月24日 昭60(ワ)6851.
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그 후로는 3,000장 정도이다.

신청인은 레이저프린터 등과 같은 전자사진기술을 사용하는 화상기

록장치의 프로세서 유닛에 대한 특허(등록특허번호 제75746호)511)의 권리자

였다.

한편,피신청인은 타사 제품과는 호환되지 않고 신청인의 위 특허 제

품에만 사용되는 토너 카트리지를 제조해서 신청인의 레이저 프린터의 프

로세서 유닛을 구매해서 사용하고 있는 소비자들에게 훨씬 저가로 판매하

였다.

이에 신청인이 피신청인을 상대로 이 사건 특허에 대한 간접침해 책

임을 주장하며 소를 제기하였고,대법원512)은 다음과 같이 판단하였다.

특허 제품을 사용함에 따라 소진되어 자주 교체가 필요한 소모부품

일지라도 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고,다른 용도로는 사용

되지 않으며,일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서,당해 특허 

제품을 구입할 당시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고,특허권자가 

그 부품을 제조ㆍ판매하고 있다면,그런 부품은 특허권의 간접침해에서 말

하는 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다.

인쇄 가능한 종이 수를 기준으로 할 때 레이저 프린터 자체는 약 

300,000장,토너 카트리지는 약 3,000장,감광드럼은 약 15,000장,현상기는 

약 50,000장의 수명을 가지고 있어,각각 그 이후에는 새로운 것으로 교체

할 필요가 있다.이 사건 특허발명은 위 감광드럼유닛,토너 카트리지,현

상유닛을 별도로 구성해서 각각 수명이 다하면,그 부분만 교체해서 레이

저 프린터를 경제적으로 사용할 수 있게 하고,교환을 용이하게 한 것이다.

피신청인이 제조ㆍ판매하는 이 사건 토너 카트리지는 다음과 같은 

511)이 사건 특허발명은 종래 기술과 달리 위 감광드럼 유닛,토너 카트리지,현상 유닛을 

각각 별도로 구성하여 경제적이고 효율적이면서,사용자가 쉽게 교체할 수 있도록 함으로

써 그 취급을 용이하도록 한 것이다.

512)대법원 1996.11.27.자 96마365결정.
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특성을 지니고 있다.

(i)이 사건 특허발명의 목적에 비추어 보면 위 토너 카트리지의 모

양과 형태는 현상유닛과 감광드럼유닛과의 결합 방법과 관련해서 중요한 

요소가 되므로 이 사건 특허발명의 본질적인 구성요소이다.(ii)이 사건 발

명에만 사용되는 물건으로 다른 용도로는 사용되지 않는다.(iii)일반적으

로 널리 쉽게 구입할 수 없다.(iv)이 사건 레이저프린터를 구입할 당시에  

교체가 예정되어 있었다.(v)특허권자인 신청인측이 토너 카트리지를 별도

로 제조ㆍ판매하고 있었다.

이상을 종합해 보면,이 사건 토너 카트리지는 ‘이 사건 특허 물건의 

생산에만 사용하는 물건’에 해당되며,피신청인은 간접침해 책임을 부담한

다.513)

② 대법원 2001.1.30.선고 98후2580판결 [권리범위확인(특)](소위 

‘드럼 카트리지’사건)

본 사건의 사실관계는 다음과 같다.

피고(권리범위확인심판의 피청구인)는 레이저 프린터 등과 같은 전자

사진 기술을 사용하는 화상기록장치에서 사용되는 프로세서 유닛에 관한 

이 사건 특허514)의 특허권자이다.한편,이 사건 특허는 감광드럼유닛,토

너카트리지,현상유닛을 각각 하나의 패키지로 하여 프로세서 유닛을 구성

하되,현상유닛에 드럼섹션과 토너섹션을 두어,현상유닛 하나만 들어내면 

감광드럼유닛과 토너카트리지를 함께 들어 낼 수 있으면서도,각각 그 사

용기간에 맞추어 부품을 개별적으로 교체할 수 있도록 구성한 것이다.

원고는 “드럼 카트리지”라는 명칭의 A 발명을 실시하고 있는 자이

다.A 발명은 상당 부분 이 사건 특허의 출원 전에 공지된 기술이고,나머

513)대법원 1996.11.27.자 96마365결정.(i)-(iv)의 숫자는 필자가 부가.

514)특허 등록번호 제75746호.
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지 부분은 이 사건 특허발명과 상이하다.또한 A발명은 이 사건 특허에만 

사용되는 물건이 아니다.

원고는 A발명이 이건 특허의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 

권리범위확인심판을 청구하였다.이후 특허심판원은 원고의 청구를 기각하

였고,이에 대해 원고가 다시 특허법원에 제시한 심결취소소송에서도 원고 

청구가 기각되었으며,이에 불복하여 대법원에 상고하였다.515)이에 대법원

은 원심에 이어 다음과 같이 판단하였다.

특허 제품을 사용하면서 마모되어 자주 교체가 필요한 소모부품이라

도,특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고,다른 용도로 사용되지 않

고,일반적으로 쉽게 구할 수 없는 부품으로,당해 특허 제품을 구입할 당

시에 이미 교체가 예정되어 있었고,특허권자에 의해 그 부품이 별도로 제

조ㆍ판매되고 있다면,그런 부품은 특허권 간접침해의 ‘특허 물건의 생산에

만 사용하는 물건’에 해당된다.한편,그와 같이 ‘특허 물건의 생산에만 사

용하는 물건’에 해당된다는 점은 특허권자가 주장ㆍ입증할 책임이 있다.

본 사건에서 특허 제품이 포함된 레이저 프린터에 사용되는 소모 부

품인 A 발명의 감광드럼 카트리지는 특허발명의 본질적 구성요소에 해당

하고,다른 용도로 사용되지 않으며,일반적으로 쉽게 구입할 수 없는 부품

으로,레이저 프린터를 구입할 당시에 이미 교체가 예정되어 있었고,특허

권자가 감광드럼 카트리지를 별도로 제조ㆍ판매하고 있으므로,그 A 발명

의 감광드럼 카트리지는 특허권 간접침해의 ‘특허발명의 물건의 생산에만 

사용하는 물건’에 해당한다고 할 것이다.

따라서 A발명은 특허발명의 권리범위를 벗어날 수 없다.516)

515)대법원 2001.1.30.선고 98후2580판결.

516)대법원 2001.1.30.선고 98후2580판결.
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라.종래 각국 입장 및 향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토 

(1)미국의 입장에 대한 검토

특허권자가 자신의 의사에 기해 특허 제품을 양도하고 이를 통해 양

수인이 특허 제품을 적법하게 취득한 경우,특허권이 소진 되어 양수인이

나 후행 취득자는 원칙적으로 특허권의 제약 없이 소유권에 기해 제품을 

자유롭게 사용․수익할 수 있다.이때 미국 판례는 소유권에 기한 사용·수

익 방법으로 특허 제품의 성능을 유지할 수 있도록 수리하는 행위가 포함

된다고 보고 있다(소위 ‘수리권’,‘righttorepair’).다만,이때도 미국 판례

는 특허 제품을 가공하는 행위가 어느 정도까지 허용될 수 있는지에 대해 

허용되는 수리(repair)와 특허를 침해하는 재생산(reconstruction)을 구분하

는 입장에 기초해서517)다음과 같이 광범위하게 수리를 허용하는 입장을 

취하고 있다.

1850년 연방대법원이 Simpson사건 판결518)을 통해 최초로 수리․재

생산 구분론을 제시한 이래,AroI판결519)을 통해 단일의 수리․재생산 

구분 기준으로 ‘전체 소모(spentness)’를 설정하였고,현재까지 그 기준이 

인정되고 있다.이때 ‘전체 소모’는 원칙적으로 ‘전체로서 제품이 소모된 

후로,교체나 수리가 새로운 제품을 만드는 것과 같은 상황인 경우에 한해

서 인정되고,반면에 특허를 구성하지 않는 부품을 교체하는 것은 사용에 

해당된다고 한다.이후에는 일부 예외가 있긴 하지만 ‘전체 소모’기준에 

따라 광범위하게 수리를 허용하는 입장이 유지되어 오고 있으며,1982년에 

연방순회항소법원이 설립된 이후에도 수리와 재생산에 대한 연방순회항소

517)Rovner,前揭論文,p.269(“Distinctionbetween‘PermissibleRepair’and‘Infringing

Reconstruction’”);정상조(註471論文),565면.

518)Simpson,50U.S.109(1850).

519)Aro,365U.S.336(1961).



- 214 -

법원의 판결들은 대개 AroI가 제시했던 ‘전체 소모(spentness)’기준에 

따라 허용되는 수리의 범위를 넓혀가는 경향을 보이고 있다.

대표적으로 허용되는 가공의 범위를 최대한으로 인정한 연방순회항

소법원의 판결 중 하나인 HewlettPackard판결에서는 특허 제품의 사용

이나 재사용을 위한 것이 아니라 특허 제품의 기능 강화를 위해 부품을 교

환하는 행위까지 수리에 가까운(akin)행위로 허용한 바 있으며,520)Jazz

Photo판결에 나타나 바와 같이 ‘전체 소모(spentness)’기준에 따라 연방

순회항소법원이 현재 수리와 재생산을 구별하는 척도로 삼고 있는 기본적

인 입장은 당해 부품이 쉽게 교체 가능한 경우(readilyreplaceablepart)는 

허용되는 수리지만,교체가 복잡하고 어렵다면 재생산으로 보는 것이다.521)

한편,특허 제품 가공을 위한 부품 제조․판매와 특허권 간접 침해에 

대해서는 미국 연방특허법 제271조 (b)항에서 유도침해Infringementby

Inducement)를,같은 조 (c)항에서 기여침해(contributoryInfringement)를 

규정하고 있다.522)이와 관련해서 연방대법원은 1961년 AroI판결523)에서 

520)Hewlett-Packard.,123F.3d1445（Fed.Cir.1997).

521)JazzPhoto,264F.3d1094(C.A.Fed2001).

522)35U.S.C.271Infringementofpatent

(b)Whoeveractivelyinducesinfringementofapatentshallbeliableasaninfringer.

(c)WhoeverofferstosellorsellswithintheUnitedStatesorimportsintotheUnited

Statesacomponentofapatentedmachine,manufacture,combinationorcomposition,

oramaterialorapparatusforusein practicingapatented process,constitutinga

materialpartoftheinvention,knowingthesametobeespeciallymadeorespecially

adapted foruse in an infringementofsuch patent,and nota staple article or

commodityofcommercesuitableforsubstantialnoninfringinguse,shallbeliableasa

contributoryinfringer.

35U.S.C.271특허침해

(b)특허의 침해를 적극적으로 유발한 자는 침해자로서 책임을 진다.

(c)특허 받은 기계ㆍ기구ㆍ조합 혹은 결합품의 부품,혹은 특허 받은 과정을 실시하는 데 

사용되는 물질 혹은 도구를 판매하는 자로서,그러한 것들이 당해 특허의 침해가 되는 용

도를 위하여 특별히 제작되었거나 특별히 개량되었음을 알고 있고,아울러 그러한 것들이 

상당 부분 비침해적 용도에 적합한,상업상 주요한 상품이나 물품이 아닌 경우에는 기여
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‘자동차 소유자(소비자)가 직물 덮개를 교환하는 것이 단순한 수리행위로서 

특허권에 대한 직접침해가 되지 않는 이상,피고의 행위를 기여침해

(contributoryinfringement)에 해당된다고 할 수 없다’고 하여 간접침해 책

임의 인정되기 위해서는 직접침해의 발생 (위험성)이 전제되어야만 한다는 

태도를 취하고 있으며,524)이에 따라 직접침해의 발생 (위험성)을 검토하는 

과정에서 앞선 수리와 재생산 구별론이 적용되고 있다.525)

(2)일본의 입장에 대한 검토

적법한 특허 제품 구매자나 후행 취득자의 특허 제품 가공 행위의 

허용 한계에 대해 미국 판례의 영향을 받아 해당 행위가 특허 제품의 재생

산에 해당하는지를 기준으로 결정해야 한다는 태도(생산 어프로치)와 그에 

이르지 않더라도 특허법의 목적이나 특허권자 보호 등의 측면을 고려한 목

적론적 해석을 통해 특허 소진을 부정하고 특허권 침해 책임을 물을 수 있

다는 태도(소진 어프로치)가 학설과 판례를 통해 대립되어 왔으며,526)상대

적으로 미국에 비해 허용되는 특허 제품 가공의 범위를 매우 좁게 인정하

는 태도를 취하고 있다.

소진 어프로치에 따른 대표적 판례로는 코니카 1회용 카메라 사건에 

대한 東京地裁 平成12年6月6日 平11(ワ)22179결정 및 후지필름에 대한 東

京地裁 平成12年8月31日 平8(ワ)16782판결이 있으며,생산 어프로치를 취

침해자로서 책임을 진다.

523)Aro,365U.S.336(1961).

524)정상조(註471論文),547-548면;박태일,前揭論文,78면.

525)정상조(註471論文),547면.

526)設樂隆一,前揭論文,406頁;한편,이 사건에서는 1심 법원은 생산 어프로치를 기준으

로 피고의 리사이클 행위가 생산에 해당하지 않는다고 보아 침해를 부정하였으나,2심 법

원은 소진 어프로치 중 소위 2유형론에 따라 ‘소진’을 부정하고 침해를 인정하였으며,최

고재판소는 생산 어프로치를 기준으로 하면서도 피고의 행위가 생산에 해당된다고 보아 

침해를 인정하는 등 판단 과정에서 치열한 논쟁이 전개되었다.同論文,407-408頁.
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하고 있는 대표적인 판결로는 잉크테크 사건(리사이클 잉크 카트리지 사

건)에 관한 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826판결을 들 수 있다.527)

소진 어프로치에 의할 경우 특허 제품의 재생산에 해당할만한 물리

적인 행위가 없더라도 특허법의 목적이나 특허권자 보호와 같은 측면을 고

려한 목적론적 해석을 통해 특허 소진을 부정하고 특허권 침해 책임을 인

정할 수 있게 된다.잉크테크 사건(리사이클 잉크 카트리지 사건)에 관한 

最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826판결에서는 기본적으로 새로운 ‘제조’

(종래 다른 판결에서는 ‘생산’)인지를 기준으로 하여 생산 어프로치를 택

하면서도,새로운 제조의 해당 여부에 대해서는 특허발명의 본질적인 부분

에 관한 구성을 재충족시키는 행위가 있었는지 등 여러 가지 사정을 종합 

고려해서 판단해야 한다는 입장으로,실질적으로는 후지필름 사건528)에서

와 같이 종합적으로 고려하는 절충적인 태도를 취하고 있다고 할 수 있

다.529)

한편,특허 제품 가공을 위한 부품 제조․판매와 특허권 간접 침해에 

대해서는 우리나라 특허법 제127조와 거의 유사한 2002년 개정 전 일본 특

허법 제101조 1호530)가 적용되던 시점의 大版地裁 平成元年4月24日 昭60

527)上揭論文,407-408면.

528)東京地裁 平成12年8月31日 平8(ワ)16782판결.

529)김경숙,前揭論文,791면.

530)2002개정 전 일본 특허법 제101조 (침해로 보는 행위)

다음에 열거한 행위를 한 자는,당해 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.

一.특허가 물건의 발명에 관한 것인 경우에는,업으로서,그 물건의 생산에만 사용되는 물

건을 생산,양도,임대 또는 수입하거나 양도나 임대의 청약을 하는 행위

二.특허가 방법의 발명에 관한 것인 경우에는,업으로서,그 발명의 실시에만 사용되는 물

건을 생산,양도,임대 또는 수입하거나 양도나 임대의 청약을 하는 행위.

한편,2006년 改正 日本 特許法 (侵害とみなす行為）

第101条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

1．特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる

物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
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(ワ)6851(제사기 해머 사건)판결에서 ‘특허 제품 구매자의 입장에서 부품 

교환이 생산에 해당하는지를 명시적으로 판단한 후에 부품 공급자에게 간

접침해를 인정’하고 있어서,간접침해 책임의 인정되기 위해서는 직접침해

의 발생 (위험성)이 전제되어야만 한다는 태도를 취하고 있다.531)이에 따

라 직접침해의 발생 (위험성)을 검토하는 단계에서 앞선 생산어프로치 또

는 소진어프로치에 따른 구별론이 적용되고 있다.532)

(3)한국의 종래 입장에 대한 검토

현재까지 우리나라에서 특허 제품의 가공과 관련해서 특허권의 직접

침해가 문제되었던 판례는 없으며,한국에서 특허 제품 가공을 위한 부품 

제조․판매와 특허권 간접 침해에 대해 판시한 사건으로 아래 대법원 

1996.11.27.자 96마365결정 [특허권 등 침해금지 가처분](소위 ‘토너 카

트리지’사건)과 대법원 2001.1.30.선고 98후2580판결 [권리범위확인

(특)](소위 ‘드럼 카트리지’사건)이 있다.

2．特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内に

おいて広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠

なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられるこ

とを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

3．特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出の

ために所持する行為

4．特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用

いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

5．特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物（日本国

内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不

可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられ

ることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行

為

6．特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産し

た物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為.

531)정상조(註471論文),554면;박태일,前揭論文,78면.

532)정상조(註471論文),554면.
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대법원 96마365결정과 98후2580판결에서는 동일하게 특허법 제127

조533)제1호의 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하기 위한 충

분조건으로 특허권자가 주장․입증해야하는 사항으로 “① 특허발명의 본질

적인 구성요소에 해당할 것,② 다른 용도로는 사용되지 아니할 것,③ 일

반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품일 것,④ 당해 발명에 관한 물건을 

구입할 당시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있을 것 및 ⑤ 특허권자측이 

그러한 부품을 따로 제조ㆍ판매하고 있을 것”을 들고 있지만,이 가운데 

‘생산’요건의 판단 기준으로 의미를 가지는 요소는 ①이라고 할 수 있다.

가공․교체하는 부분이 ‘특허발명의 본질적인 구성요소’에 해당된다는 것

만으로 그와 관련된 부분의 모든 가공․교체 행위는 정당한 수리가 아니라 

‘생산’으로 특허 침해에 해당 될 수 있다는 것으로 해석될 여지가 있는 위 

판례들의 입장에 따르면 최근 일본 최고재판소가 잉크테크 사건(리사이클 

잉크 카트리지 사건)에서 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826판결을 통해 

밝힌 ‘생산 어프로치’는 물론,과거 다른 사건들에서 일본 법원이 취했던 

‘소진 어프로치’보다도 허용되는 수리가 더 좁게 인정될 가능성도 있다.

한편,특허 제품 가공을 위한 부품 제조․판매와 특허권 간접 침해에 

대해서는 우리나라 특허법 제127조가 적용되는데 위 대법원 96마365결정

과 98후2580판결의 경우 모두 앞서 검토한 미국과 일본의 경우와 달리 간

접침해가 직접침해를 전제로 한다는 점을 전혀 언급하지 않은 채 뭉뚱그려 

특허법 제127조 제2호에 해당하기 위해 특허권자가 입증해야할 충분조건으

로 위 “① 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당할 것,② 다른 용도로는 

사용되지 아니할 것,③ 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품일 것,④

533)제127조(침해로 보는 행위)다음 각호의 1에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에

는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.<개정 1995.12.29,2001.2.3>

1.특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 

또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

2.특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 

또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위.
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당해 발명에 관한 물건을 구입할 당시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있

을 것 및 ⑤ 특허권자측이 그러한 부품을 따로 제조ㆍ판매하고 있을 것”이

라는 5가지 요건을 들고 있어 마치 직접침해가 없어도 간접침해가 성립될 

수 있다는 태도에 입각한 것처럼 해석될 소지가 있다.534)

(4)향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검토

(가)특허 제품 가공과 특허권 소진의 적정 관계에 대한 검토  

전통적인 특허권 소진은 특허권자가 직접 또는 특허권자로부터 특

허 제품의 판매에 대한 라이센스를 받은 자가 적법하게(주체 요건)특허 

발명이 구현된 제품을(객체 요건)국내에서(장소 요건)무조건부로 판매한 

경우에(거래제공 요건)적용되던 법원칙으로 그 경우 제품 구매자 또는 후

행 취득자의 제품 사용과 처분에 관하여 특허권자는 특허권을 행사할 수 

없다는 점에 대해 연혁적으로 포괄적인 합의가 이루어져 있다.따라서 특

허권자의 의사에 기한 특허 제품의 적법한 판매가 이루어지면,특허권이 

소진되어 당해 특허 제품을 구매한자 또는 그 후행 취득자는 원칙적으로 

특허권에 의한 제약 없이 자신의 소유권에 근거해서 해당 제품을 자유롭게 

사용․수익․처분할 수 있다.

이때 특허권과의 관계에서 제품의 취득자가 해당 특허 제품을 가공

하는 행위가 어느 범위까지 허용될 수 있는가라는 문제에 대해서 앞서 미

국,일본,한국에서 처리하고 있는 입장을 정리하고 검토해 보았다.

이와 같은 문제는 실제로는 대부분 특허 제품 가운데서 특허 제품

의 계속 사용을 위해서 일정 부분이나 부품을 가공 또는 교체할 필요가 있

는 경우에 제품 소유자가 이를 직접 가공 또는 교체하거나(특허권의 직접

534)대법원 96마365결정의 이와 같은 문제점에 대해서는 정상조(註471論文),568-569면.
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침해)나 제3자가 제품 소유자에게 가공 또는 교체에 필요한 부분이나 부품

을 공급하는(특허권의 간접침해)행위에 대해 특허권자가 특허권 침해의 

책임을 추궁하고,상대방이 소유권에 근거한 소위 ‘수리권’을 주장하는 형

태로 나타난다.

그런데 이러한 문제 상황은 특허권자의 의사에 기한 특허 제품의 

적법한 판매로 “일단 특허권 소진이 적법하게 이루어진 이후에,”제품 취

득자의 특허 제품 가공행위가 허용되는 한계를 문제 삼는다는 점에서 본 

논문에서 특허권 소진의 한계 선상에 있는 문제들로 다루고 있는 다른 쟁

점들과 본질적으로 구분된다고 할 수 있다.

이에 따라 본 논의의 지점과 특허권 소진론과의 관계에 대한 검토

가 필요하다.그런데 국내의 대부분 논의들은 이 문제에 대해 특별히 검토

하지 않은 채 이를 특허권 소진론의 연장선상의 쟁점으로 소개하고 있

다.535)

그러나 (i)본 쟁점은 특허권자의 의사에 기한 특허 제품의 양도로 

‘일단 특허권 소진이 적법하게 이루어진 이후에‘제품 취득자의 특허 제품 

가공행위가 허용되는 한계를 문제 삼는다는 점에서 특허권 소진의 한계 선

상에 있는 문제들로 다루어지고 있는 다른 쟁점들과 본질적으로 구분된다.

(ii)본 쟁점을 특허권 소진론의 연장선상 문제로 소개하고 있는 대부분의 

견해들도 특허권 소진론의 한계선상에 있는 다른 쟁점들(특허권 소진과 계

약의 충돌,특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허권 소진,병행

수입과 특허권 소진 등)의 논의 양상과 달리 특허권 소진의 인정 근거인 

‘이중이득방지’나 목적인 ‘거래안전 보장’과 같은 사항을 허용된 수리의 범

535)이와 관련해서 제품취득자의 수리행위가 허용되는 근거에 대한 특허권 소진설과 묵시

적 실시허락설을 소개하면서,본 쟁점은 특허권 소진 이론의 연장이라고 보는 것이 타당

하다는 견해로 설민수,前揭論文,56면;이와 유사하게 국내의 많은 논의들이 이를 특허권 

소진론의 연장선상의 쟁점으로 다루고 있다.박태일,前揭論文,49-80면;김경숙,前揭論文,

778-810면 등 다수.
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위 검토 과정에서 적극적인 기준으로 삼고 있지 않다.(iii)그와 같은 대부

분의 견해들은 본 쟁점을 특허권 소진론의 연장선상 문제로 소개하면서도 

허용되는 가공의 범위를 넘어 특허침해 책임을 지게 된 경우에 특허 제품

의 적법한 판매로 이미 발생했던 소진의 효과가 다시 부활한다는 것인지에 

대해 명확히 설명하지 않고 있다.이상에 비추어 보면 결국 본 쟁점이 특

허권 소진론의 연장선상의 문제라고 언급하는 견해들도 구체적인 논의 과

정에서 특허권 소진의 문제를 실질적으로 전혀 고려하고 있지 않다고 할 

수 있다.결국 본 쟁점은 특허권 소진이 인정된 이후에 소진 대상인 객체

에 대해 이루어지는 논의인 것은 맞지만,엄밀히 살피면 특허권 소진이론

과 무관한 쟁점이다.대신,특허법상 특허권의 실시태양 중 ‘생산’에 해당되

는 행위인지(특허법 제94조,제2조 제3호 가목.536)직접침해의 경우),그리

고 특허법상 간접침해의 규정에 해당되는 행위인지(특허법 제127조 제1

호.537)간접침해의 경우)에 대한 법 규정의 해석 및 평가에 관한 문제일 뿐

이라고 보는 것이 타당하다.538)

따라서 본 쟁점 중 특허 제품 가공과 특허권 직접 침해 여부에 대

한 문제는 제품 취득자의 가공 행위가 특허법상 특허권의 실시태양 중 ‘생

산’에 해당되는 행위인지(특허법 제94조,제2조 제3호 가목)의 해석 문제이

며,특허 제품 가공을 위한 부품 제조․판매와 특허권 간접 침해 여부에 

대한 문제는 제3자의 부품 제조․판매 행위가 특허법상 간접침해의 규정에 

536)특허법 제2조 (정의).

3."실시"라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가.물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 

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

행위

제94조(특허권의 효력)특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.

537)제127조(침해로 보는 행위)다음 각호의 1에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에

는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.<개정 1995.12.29,2001.2.3>

1.특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 

또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위.

538)中山信弘(註470書),396-400頁;박준석(註9論文),181-182면.
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해당되는 행위인지(특허법 제127조 제1호)의 해석 문제라고 보는 것이 타

당하다.

(나)특허권 소진의 효과 중 소진 대상 권리와 ‘생산’의 관계 문제

특허권 소진의 효과로 특허권자는 특허 제품 구매자나 후행 취득자

를 상대로 당해 특허 제품 사용과 처분에 대해 특허권을 행사할 수 없게 

된다.이때 특허 제품 가공의 허용 범위에 대한 본 쟁점과 관련해서 소진

되어 특허권자가 행사할 수 없게 되는 특허권의 범위에서 특허법 제2조 제

3호의 ‘가’목 중에 ‘생산’은 제외되어야 한다고 설명하는 견해들이 있다.539)

이에 대한 당부에 관해서는 앞서 언급한 대로 이후 본 논문의 V.3.

나.‘소진 대상 권리’부분에서 검토하기로 한다.

(다)향후 한국에서의 처리 방향 예측 및 적정 기준

앞서 검토한 대로 본 쟁점은 특허권 소진이 인정된 이후에 소진 대

상인 객체에 대해 논의되는 문제이긴 하지만,엄밀히는 특허권 소진이론과

는 무관한 것으로,특허 제품 취득자의 가공 행위가 특허권을 침해 하는지 

여부는 특허법상 특허권의 실시태양 중 ‘생산(특허법 제94조,제2조 제3호 

가목)규정‘의 해석 문제이며,제3자의 특허 제품 가공을 위한 부품 제조 ·

판매 행위가 특허권을 간접 침해 하는지 여부는 특허법상 특허권의 ‘간접

침해(특허법 제127조 제1호)규정’의 해석 문제라고 보는 것이 타당하다.

이에 따라 특허 제품 취득자의 가공 행위의 허용 범위와 관련해서 

특허법상 특허권의 실시태양 중 ‘생산(특허법 제94조,제2조 제3호 가목)

규정’의 타당한 해석에 대해 앞서 살펴본 미국,일본 등의 태도를 함께 감

539)高林龍,「標準 特許法」(第3版),有斐閣 (2009),95-96頁.
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안해서 검토해 보면 다음과 같다.

앞서 살펴본 대로 제품 취득자의 가공 행위의 허용 범위에 대해 미

국은 허용되는 수리(repair)와 특허를 침해하는 재생산(reconstruction)을 구

분하며540)일관되게 광범위하게 수리를 허용하고 있다.

좀 더 구체적으로 미국 법원은 AroI판결541)을 통해 수리․재생산 

구분 기준으로 ‘전체로서의 제품이 소모된 후여서 교체나 수리가 새로운 

제품을 만드는 것과 같은 상황이 된 경우에 한해서만 이후의 가공이 재생

산으로 평가되고,특허를 구성하지 않는 부품을 교체하는 것은 사용에 해

당된다’는 소위 ‘전체 소모(spentness)’의 기준을 설정한 이래 현재까지 그 

기준을 적용하고 있으며,연방순회항소법원은 ‘전체 소모(spentness)’기준

을 좀 더 구체화시켜 기본적으로 ‘당해 부품이 쉽게 교체 가능한 경우

(readilyreplaceablepart)는 허용되는 수리지만,교체가 복잡하고 어렵다면 

재생산’으로 본다는 기준을 적용하면서 실제로는 일관되게 광범위하게 수

리를 허용하고 있다.542)

반면에,일본은 적법한 특허 제품 구매자나 후행 취득자의 특허 제

품 가공 행위의 허용 한계에 대해 미국 판례의 영향을 받아 해당 행위가 

특허 제품의 재생산에 해당하는지를 기준으로 결정해야 한다는 태도(생산 

어프로치)와 그에 이르지 않더라도 특허법의 목적이나 특허권자 보호 등의 

측면을 고려한 목적론적 해석을 통해 특허 소진을 부정하고 특허권 침해 

책임을 물을 수 있다는 태도(소진 어프로치)가 학설과 판례를 통해 대립되

어 왔으며,543)상대적으로 미국에 비해 허용되는 특허 제품 가공의 범위를 

매우 좁게 인정하는 태도를 취하고 있다.

좀 더 구체적으로 소진 어프로치에 의할 경우 특허 제품의 재생산

540)Rovner,前揭論文,p.269;정상조(註471論文),565면.

541)Aro,365U.S.336(1961).

542)JazzPhoto,264F.3d1094(C.A.Fed2001).

543)設樂隆一,前揭論文,406頁.
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에 해당할만한 물리적인 행위가 없더라도 특허법의 목적이나 특허권자 보

호 등의 측면을 고려한 목적론적 해석을 통해 특허 소진을 부정하고 특허

권 침해 책임을 인정할 수 있게 되는데,최근의 잉크테크 사건(리사이클 

잉크 카트리지 사건)最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826판결에서는 기본

적으로 새로운 ‘제조’(종래 다른 판결에서는 ‘생산’)인지를 기준으로 하여 

생산 어프로치를 택하면서도,새로운 제조의 해당 여부에 대해서는 특허발

명의 본질적인 부분에 관한 구성을 재충족시키는 행위가 있었는지 등 여러 

가지 사정을 종합 고려해서 판단해야 한다고 보아 실질적으로는 후지필름 

사건에서와 같이 종합적으로 고려하는 절충적인 태도를 취하면서 허용되는 

특허 제품 가공의 범위를 매우 좁게 인정하는 태도를 취하고 있다고 할 수 

있다.544)

한편,한국에서는 비록 간접침해에 대한 사안밖에 없으나 대법원 96

마365결정과 98후2580판결에서 모두 동일하게 특허법 제127조 제1호의 

‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하기 위한 충분조건으로 특

허권자가 주장․입증해야하는 사항으로 앞서 소개한 5가지를 들고 있는데 

그 중에 간접침해 규정 중 구매자의 직접침해 행위에 대응되는 ‘생산’요

건의 판단 기준으로 의미를 가지는 요소는 “특허발명의 본질적인 구성요소

에 해당할 것”이라고 할 수 있다.가공․교체하는 부분․부품이 ‘특허발명

의 본질적인 구성요소’라는 것만으로 그와 관련된 부분․부품의 모든 가

공․교체 행위다 정당한 수리에서 배제되고 ‘생산’으로 특허 침해가 된다

고 하는 입장에 의할 경우 최근 잉크테크 사건(리사이클 잉크 카트리지 사

건)에서 最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826판결을 통해 밝힌 ‘생산 어프

로치’는 물론이고,과거 다른 사건들에서 일본 법원이 취했던 ‘소진 어프로

치’에 의하는 경우보다 허용되는 수리가 더 좁게 인정될 가능성도 있다고 

판단된다.

544)김경숙,前揭論文,791면.
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이렇게 허용되는 수리를 폭넓게 인정하는 미국의 입장과 그 반대인 

일본내지는 한국의 입장 차이가 발생된 원인을 추측해보는 것은 추후 한국

의 처리 방향을 개략적으로나마 예측해보는데 도움이 된다.

이는 특허법제도 자체의 근본적인 성격과도 맞물려 있는 것으로 법

이론적인 해석의 산물이라기보다는 각 국가에서 소유권과 충돌하는 특허권 

보호를 정책적으로 어떤 방향으로 어느 정도까지 인정할 것인가라는 결단

의 산물이라고 할 것이다.연혁적으로 산업발달 과정에서 미국에서는 제조

업자들이 제품 수리업이나 재활용산업까지 장악하지는 못한 채 별개 산업

으로 발전해왔다.이에 따라 소비자들의 제품 수리 또는 재활용 요구가 더

욱 커지고 정책적으로 이들을 보호하고 경쟁을 유도하는 방향으로 특허권

의 한계를 설정하는 정책적 결단이 이루어진 것이 원인 중 하나가 되었을 

수 있으리라고 조심스레 추측해볼 수 있다.반면에545)일본에서는 제조업

자들이 유통업이나 수리,재활용 사업까지 장악하는 독점 재벌 기업의 형

태로 초기부터 산업 발달이 이루어지면서,반대로 소비자들의 제품 수리 

또는 재활용 산업에 대한 요구가 상대적으로 활발하지 못했고,결국 특허

권의 한계를 설정해서 이들을 보호하겠다는 방향의 정책적 결단이 내려질 

기회가 조성되지 못했다.이상이 정책적 결정의 많은 원인 중 하나로 작용

할 수도 있었으리라고 추측해볼 수도 있을 것이다.

그리고 이와 같은 점에 착안해보면 같은 대륙법계 국가이면서,산업 

발달의 양상도 미국보다는 일본과 유사한 한국의 상황을 감안해볼 때 추후 

미국보다는 일본처럼 허용되는 수리의 범위를 좁히는 방향으로 정책적 운

영이 이루어질 가능성이 커 보인다.실제로 간접침해 사안에 대한 판결만 

있었기에 아직 단정하기는 어렵지만 앞서 검토한 바와 같이 해당 판결들로

부터 유추해보면 오히려 일본보다도 허용되는 수리의 범위를 더 좁게 인정

할 가능성까지 있어 보인다.

이러한 모든 상황을 종합하면 별개 수리나 재활용 산업의 발달 현

545)설민수,前揭論文,60면.
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황 등을 감안할 때 미국만큼 폭넓은 수리를 허용할 필요는 없더라도,환경

보호,자원재활용,독점구조의 견제 등 특허 외적인 요소까지 감안해 보면 

현재 예상되는 것처럼 허용되는 수리의 범위를 극단적으로 좁히는 방향 보

다는 범위를 다소 넓히는 방향으로 정책을 운영하는 것이 타당하다고 생각

한다.

한편 미국 판례에서 들고 있는 ① 특허 제품을 전체로 보았을 때에 

사용이 끝난 후에 그것을 사용 가능하도록 만드는 경우(미국 Hewlett

packard판결,일본 잉크테크 2심 판결의 소진어프로치 중 제1유형)나,②

특허 제품 중 그 일부분만이 아닌 특허 제품 전체를 교체하는 경우(미국 

AroI판결의 반대해석)에 해당함을 특허 침해를 주장하는 자가 입증하는 

경우에 한하여 특허 제품의 가공이 특허를 침해하는 것으로 평가해야 한다

는 기준을 법적 안정성 측면에서나,허용되는 수리 범위의 확장 측면에서 

채택을 고려해볼만한 좀 더 구체적인 기준으로 제안해본다.

반면에,일본 판례 중 소진어프로치에서 소진이 부정되는 제2유형으

로 제시하고 있는 ‘특허발명의 본질적인 부분을 교체하는 경우’(일본 잉크

테크 2심 판결의 소진어프로치 중 제2유형)까지도 위 예외사유에 포함시키

는 태도나 한국 법원의 특허발명의 본질적인 구성요소 해당성 등을 중심으

로 고려하는 태도(대법원 96마365결정)등은 법적 안정성 측면에서 다소 

문제가 있고,허용되는 수리 범위가 너무 좁아질 가능성이 있어 적절하지 

않은 방향이라고 생각한다.

나아가 허용되는 수리 범위의 결정은 정책적인 판단으로 달라질 수 

있으므로 그 입장은 시대나 장소 등 상황에 따라 변경될 수 있다는 점을 

인정하더라도,앞서 검토한 것처럼 본 쟁점은 소진이론과는 무관한 문제이

며 특허법상 실시 태양으로서 ‘생산’규정의 해석 문제로 보는 것이 적절

하다.결국 미국에서의 수리․재생산 구별론이나,일본에서의 생산 어프로

치와 같은 명목의 접근은 타당하지만,546)본 쟁점과 무관한 소진 어프로치

546)그러나 최근 잉크테크 사건 3심에서 최고재판소가 택한 생산 어프로치는 일단 형식적
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와 같은 방향에서의 접근은 적절하지 않다고 판단된다.

한편,제3자의 특허 제품 가공을 위한 부품 제조 ·판매 행위가 특

허권을 간접 침해 하는지 여부 역시 특허법상 특허권의 ‘간접침해(특허법 

제127조 제1호)규정’의 해석 문제라고 보아야 한다.

이와 관련해서 이미 언급한 바와 같이 우리나라 대법원 96마365결

정과 98후2580판결에서 미국과 일본의 경우와 달리 간접침해가 직접침해

를 전제로 한다는 점을 전혀 언급하지 않은 채 뭉뚱그려 특허법 제127조 

제1호에 해당하기 위해 특허권자가 입증해야할 충분조건 5가지를 들고 있

어 마치 직접침해가 없어도 간접침해가 성립될 수 있다는 태도에 입각한 

것처럼 오해될 소지가 있다.547)

그러나 우리 특허법 제127조 규정의 해석상 (i)간접침해는 특허권

의 효력 실효성을 확보하기 위해 규정된 것이지 특허권의 효력 범위를 확

장하기 위한 것이 아니었다는 간접침해 규정의 입법 연혁상 취지,(ii)직접

침해를 전제하지 않을 경우 특허발명의 보호범위가 특허 청구항에 의해 정

해져야 한다는 특허법 제97조에 정면으로 반하는 결과가 된다는 점,(iii)

간접침해에 대한 특허법 제127조 제1호 규정상 ‘특허발명 물건의 생산에만’

에서 ‘생산’이란 특허권 침해에 해당되는 생산을 의미한다고 보아야 한다

는 점,(iv)간접침해는 직접침해의 예비단계에 불과하기 때문에 특허권침

해를 처벌하는 형벌규정에 포함되지 않았다고 밝혔던 대법원 판결(대법원 

1993.2.23.선고 92도3350판결)등에 비추어보면 간접침해는 직접침해를 

전제로 한다고 보아야 한다.548)

나아가 부품 등을 공급받은 자가 공급받은 부품을 이용해서 특허 

으로는 ‘제조’의 해당성 여부를 기준으로 접근한다는 점에서 그 방향은 타당하지만,그 판

단 과정에 여러 가지 요소를 종합하여 판단하는 것으로 설명하고 있어 문제해결을 위한 

구체적이고 안정적인 판단기준이 되기에는 미흡한 점이 있어 보인다.

547)대법원 96마365결정의 이와 같은 문제점에 대해서는 정상조(註471論文),568-569면.

548)정상조(註471論文),556-561면.
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제품을 가공하는 행위가 특허권 침해가 되는지 여부에 대한 수리와 재생산 

구분 등의 논의를 간접침해와 연결해서 적용할 수 있기 위해서도 직접침해

를 간접침해의 전제로 보는 태도가 타당하다.
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2.유전자 변형 종자(GMS)특허와 특허권 소진 

가.문제점

특허권자가 자신의 의사에 기해 적법하게(주체 요건)특허 발명이 구현

된 제품을(객체 요건)국내에서(장소 요건)무조건부로 판매하였다면(거래

제공 요건)제품 구매자 또는 후행 취득자는 당해 제품을 특허권에 의한 

제약 없이 자유롭게 사용․수익․처분할 수 있다(효과)는 전통적인 특허권 

소진론에 대해서는 포괄적인 합의가 이루어져 있다.

최근 다국적 기업인 Monsanto가 특허와 라이센싱 전략을 활용하여 전

세계에서 특정한 유전자 변형 종자(GeneticallyModifiedPlant,‘GMS’)시

장의 독점을 시도하면서 수많은 특허 소송을 제기하고 있다.

Monsanto는 통상 자신이 보유한 특허 발명이 구현된 GMS를 생산․판

매할 수 있는 라이센스를 여러 회사들에게 부여하고,종자회사들로 하여금 

생산한 GMS를 농부들에게 판매하면서 농부들에게 수확 종자의 재파종 금

지,재파종 용도로 제3자에 판매 금지,사용료 지급 등의 조건을 담고 있는 

별도의 기술계약(TechnologyAgreement)을 Mosanto와 체결하도록 해왔다.

그런데 GMS를 구매한 농부가 그 조건을 위반하여 구매한 GMS를 파

종해서 수확 한 종자를 재파종하거나 재파종 용도로 제3자에게 판매하는 

경우가 문제되었다.이에 대해 Monsanto가 조건을 위반한 농부를 상대로 

특허침해를 주장하며 소를 제기하고,농부는 특허권 소진을 포함한 항변을 

하는 형태로 상황이 전개되어 왔다.549)

이에 따라 종래 전통적인 특허 제품 거래에 적용되던 특허권 소진의 

효과가 미치는 ‘소진 대상 객체’의 한계로 GMS특허와 소진이 문제되고 

549)Monsantov.McFarling,302F.3d1291,1293-1294(Fed.Cir.2002).
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있다.

이하에서 자세히 검토할 예정이지만 농부가 원용하는 특허권 소진은 

엄밀히는 2가지로 구분된다.첫째는 Monsant나 생산․판매에 대한 라이센

스를 받은 종자회사를 통해 구매한 GMS자체에 대한 특허권 소진 항변이

고,둘째는 구매한 GMS를 파종하여 수확한 2세대 GMS에 대한 특허권 소

진 항변이다.

위 두 가지 특허권 소진 항변은 소진 체계에서 문제되는 지점이 다르

다.구매한 GMS에 대한 특허권 소진은 Monsanto와 농부사이에 체결한 기

술이용계약상 조건과 관련해서 앞서 III.1.부분에서 검토한 특허권 소진과 

계약의 충돌에 관련된 문제라고 할 수 있다.

반면에,수확한 2세대 GMS에 대한 특허권 소진은 자기복제발명

(Self-ReplicatingInvention)에 대한 문제로 전통적인 특허권 소진론과의 관

계에서 정확히 논의되는 지점이 어디인지에 대한 검토가 필요하다.

이에 대해서는 IV.2.다.(2)부분에서 자세히 검토할 예정이다.그러나 일

단 그 결론만 간략히 말해보면 본 쟁점은 엄밀히는 특허권 소진이론과는 

무관하다고 할 것이며,오히려 자기복제에 의한 새로운 특허 제품의 ‘추가 

생산’과 그에 대한 라이센스 계약상 권리의무 해석에 대한 문제라고 보는 

것이 타당하다.550)

이하에서는 GMS특허와 특허권 소진이 문제되었던 대표적인 사안들

을 살펴보고,미국의 입장 및 향후 한국에서의 처리 방향에 대해 검토해 

본다.551)

550)中山信弘(註470書),396-400頁과 박준석(註9論文),181-182면에서는 특허제품의 가공 

쟁점이 특허권 소진 문제와 구별된다는 점을 지적하고 있다.

551)한편,GMS에 대한 법적 보호 수단으로 미국의 식물품종보호법(PlantVariety

ProtectionAct,PVPA)과 특허법에 의한 보호와,우리나라의 종자산업법과 특허법에 의한 

보호 가능성,권리 범위의 차이 등에 대한 소개에 대해서는 MarcellaDowning-Howk,
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나.GMS와 특허권 침해에 대한 종래 미국의 입장552)

최근 다국적 기업인 Monsanto가 특허와 라이센싱 전략을 이용하여 전

세계 특정 GMS시장의 독점화를 시도하면서 수많은 특허 소송을 제기하

였다.세부적인 내용에는 일부 차이가 있으나,이하에서 검토할 대표적인 

사안들에서 기본적인 사실관계는 다음과 같다.

Monsanto는 Roundup®과 같은 브랜드의 글리포세이트(glyphosate)성

분 제초제에 내성(herbicide-resistance)을 갖도록 유전자를 변형한 식물,종

자,유전자와 유전자 변형 식물의 생산방법(method ofproducing the

geneticallymodifiedplants)에 대한 특허(미국 특허 제5,633,435호 및 제

5,352,605호 등)를 보유하고 있다.553)

Monsanto는 여러 회사들에게 특허 대상인 GMS를 생산해서 농부들에

게 판매할 수 있는 라이센스를 부여하였다.Mosanto는 라이센시인 회사들

이 농부들에게 GMS를 판매할 때 농부들로 하여금 Mosanto에게 포대 당 

일정액의 기술료를 지불하고,1시즌의 상업적 파종에만 구매한 GMS를 사

용하며,구매한 GMS를 파종해서 수확한 종자를 재파종을 위해 보관하지 

않고,보관한 종자를 재파종을 위해 제3자에게 양도하지 않는다는 조건을 

담고 있는 기술계약(TechnologyAgreement)554)을 체결하도록 하였다.555)

"TheHornsOfA Dilemma:TheApplicationOfTheDoctrineOfPatentExhaustion

OnAndLicensingOfPatentedSeed“,14SanJoaquinAgric.L.Rev.39(2004),pp.

41-50;김동준(註215論文),71-76면;설민수,前揭論文,74-77면 등 참고.

552)김동준(註215論文),80-84면.

553)McFarling,302F.3dat1293(“Monsanto'sUnitedStatesPatentsNos.5,633,435and

5,352,605claim theglyphosate-tolerantplants,thegeneticallymodifiedseedsforsuch

plants,thespecificmodified genes,and themethod ofproducing the genetically

modifiedplants.”).

554)McFarling,302F.3d at1293(“Theagreementsincludetherequirementthatthe

seedsaretobeused“forplantingacommercialcroponlyinasingleseason”and

directthelicenseenotto“saveanycropproducedfrom thisseedforreplanting,or
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그러나 GMS를 구매한 농부들이 구매한 GMS를 파종하여 수확한 2세

대 종자를 재파종하거나 재파종할 수 있도록 제3자에게 양도하는 경우가 

있었고,Monsanto가 이들 농부들을 상대로 계약 위반과 특허침해 책임을 

묻는 다수의 소송을 제기해왔다.그 중 대표적인 판결들은 다음과 같다.

① McFarling사건 판결

본 사건의 사실관계는 다음과 같다.

Mosanto는 앞서 설명한 바와 같이 특허를 보유하고 있는 Roundup

Ready라는 브랜드의 GM 콩 종자(soybeanseeds)를 생산해서 농부들에게 

Monsanto와의 기술계약 체결을 조건으로 판매할 수 있는 라이센스를 종자

회사들에게 부여하였다.1997년과 1998년에 미시시피에 거주하던 농부 

McFarling은 GM 콩 종자를 라이센시인 종자회사로부터 구매하면서,

Mosanto와 앞서 설명한 조건을 담고 있는 기술계약(Technology

Agreement)을 체결하고,556)50파운드 백당 $6.50의 라이센스 대금을 각 지

급하였다.

그런데 McFarling은 1998년에 구매한 GM 콩종자를 파종하여 수확한 

2세대 GM 콩종자를 보관하고 있다가 1999년에 재파종하였고,2000년에도 

이를 반복하였다.이 과정에서 McFarling은 Monsanto에게 추가 라이센스 

대금을 지급하지 않았다.

이에 Mosanto가 McFarling을 상대로 미주리 동부 연방 지방법원(U.S.

DistrictCourtfortheEasternDistrictofMissouri)에 기술계약 위반과 특

허침해를 이유로 침해금지가처분을 구하는 소를 제기하였고(“charging

supplysavedseedstoanyoneforreplanting.””).

555)McFarling,302F.3dat1293-1294.

556)McFarling,302 F.3d at1293 (“The signature line is immediately below the

followingstatement:”IacknowledgethatIhavereadandunderstandthetermsand

conditionsofthisAgreementandthatIagreetothem.“”).
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patentinfringementandbreachofcontract,andseekingapreliminary

injunction”),이에 대해 McFarling은 관할,독점금지법위반,특허권남용,식

물품종보호법위반을 포함한 다양한 항변을 하였다(“Mr. McFarling

challenged the Missouri court's jurisdiction, and raised various

counterclaims and defenses including charges ofantitrustviolation,

patentmisuse,and violation ofthePlantVariety Protection Act,7

U.S.C.§2321etseq.”).

1심 법원은 가처분 신청을 인용하였고,557)McFarling이 항소하였다.

McFarling은 항소심에서 다음과 같이 주장하였다.(i)기술계약을 통해 

농부에게 매년 새로운 종자를 구입하도록 하는 것은 불법적인 끼워팔기

(tyingarrangement)로 셔먼법(ShermanAct)위반이다.558)(ii)기술계약을 

통해 구입한 종자를 이용해서 재파종을 위한 종자를 추가로 생산하지 못하

도록 하는 것은 특허권 소진과 최초판매 법리에 위배되고,당사자들은 그

런 효과를 발생시키는 유효한 계약을 체결할 수 없다.559)(iii)기술계약이 

557)MonsantoCo.v.HomanMcFarling,No.4:00CV84CDP(E.D.Mo.Apr.13,2000)

(“orderdenyingmotiontodismissforlackofpersonaljurisdiction”);(Mar.21,2001)

(“ordergranting motion to stay”);(April18,2001)(“opinion and ordergranting

preliminaryinjunction”).

558)McFarling,302F.3dat1297-1298(“First,Mr.McFarlingarguesthattheTechnology

Agreementscreatean illegaltying arrangementby requiring farmersto buy new

Roundup Ready® seed each yearinstead ofallowing them to producetheirown

RoundupReady®seedfrom theprioryear'scrop.”).

559)McFarling,302 F.3d at1298-1299 (“Asa second ground forchallenging the

agreements,Mr.McFarling statesthatthecontractualprohibition againstusing the

patentedsoybeanstoproduceadditionalseedsforplantingbythefarmerviolatesthe

doctrinesofpatentexhaustionandfirstsale,andthatthepartiescouldnotenterinto

anenforceablecontractthathasthiseffect.Insupport,McFarlingcitesthestatementin

UnitedStatesv.UnivisLensCo.,316U.S.241,249,62S.Ct.1088,86L.Ed.1408,53

USPQ 404,407(1942),thatwhen apatented producthasbeen sold thepurchaser

acquires“therighttouseandsellit,and...theauthorizedsaleofanarticlewhichis

capable ofuse only in practicing the patentisa relinquishmentofthe patent
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재파종을 위해 수확한 종자를 사용하는 것을 금하는 것은 식물품종보호법

(PVPA)제2543조(section2543)의 수확면제(cropexemption)조항에 위배된

다.560)

이에 대해 연방순회항소법원은 다음과 같이 판단하면서 1심 법원의 판

단을 지지하였다.561)(i)재파종을 위한 종자를 구입하는 조건으로 종자를 

판매한 것은 아니며 McFarling은 자유롭게 다른 종자회사로부터 종자를 

구입할 수 있으므로 셔먼법(ShermanAct)위반 주장은 근거 없다.562)(ii)

기술계약(TechnologyAgreement)상 제한은 특허권의 정당한 범위 내에 있

다.구매자가 지불한 대금은 특허권자로부터 부여된 ‘사용’권의 가치만을 

반영하는데,원 종자의 판매로 새로운 종자를 만들어낼 라이센스까지 부여

되지는 않으며,새로운 종자는 특허권자에 의해 판매되지 않았기 때문에 

특허권 소진 원칙이 적용되지 않는다.563)(iii)식물품종보호법(PVPA)상 등

monopolywithrespecttothearticlesold.”Itfollows,McFarlingargues,thatonce

Monsantosoldthepatented seedstoMcFarling,itspatentrightsontheseedsand

theirproductswereexhaustedandcouldnotberestrictedbyagreement.”).

560)McFarling,302F.3d at1299(“McFarlingarguesthatthecontractualprohibition

againstusingthepatentedseedtoproducenew seedforplanting,whenheproduced

onlyenoughnew seedforhisownusethefollowingseason,violatessection2543of

thePVPA,whichpermitsfarmerstosaveseedsofplantsregisteredunderthePVPA.”)

561)McFarling,302F.3dat1299-1300(“ThedistrictcourtfoundthatMonsantohada

reasonablelikelihoodofsuccessontheissuesofinfringementandbreachofcontract,

andthatitwasunlikelythatanantitrustviolationwouldbefound.Wedonotdiscern

errorin these findings,and the otherfactorsrelevantto grantofan injunction

pendentelitearenotcontested.Weconcludethatthedistrictcourtdidnotabuseits

discretioningrantingtheinjunction.”).

562)McFarling,302F.3dat1297-1298(“Thedistrictcourt'sfindingisnotchallenged,

thattherewasnoobligationuponMr.McFarlingtobuyfutureseedasaconditionof

buying seed in the present.The courtfound thatthere were no impediments

preventingMr.McFarlingfrom switchingtoothersoybeanseeds,thecourtrecognizing

thatthereareovertwohundredcommercialsourcesofsoybeanseed,includingseveral

herbicide-resistantsoybeans.”).

563)McFarling,302F.3dat1298-1299(“TherestrictionsintheTechnologyAgreement

arewithinthescopeofthepatentgrant,forthepatentscovertheseedsaswellasthe
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록된 식물의 종자를 보존할 권리가 특허법상 특허된 식물의 종자를 보존할 

권리까지 부여하는 것은 아니다.564)

이후 Monsanto와 McFarling사이에서는 다음과 같은 몇 건의 추가 판

결이 있었다.

우선 미주리 동부 연방 지방법원(U.S.DistrictCourtfortheEastern

DistrictofMissouri)이 기술계약상 손해배상조항의 유효성을 인정하고 

$780,000.00의 위약금 지급의 약식결정(summaryjudgement)를 포함한 최

종결정(finaljudgement)을 내리자,565)McFarling이 항소하여,원심의 일부

를 승인하고,나머지를 파기 환송(Affirmedinpart,vacatedinpartand

remanded.)하는 연방순회항소법원의 두 번째 판결이 내려졌다.566)

plants.The“firstsale”doctrineofexhaustionofthepatentrightisnotimplicated,

asthenew seedsgrownfrom theoriginalbatchhadneverbeensold.Thepricepaid

bythepurchaser“reflectsonlythevalueofthe‘use’rightsconferredbythepatentee.”

B.BraunMedicalInc.v.AbbottLabs.,124F.3d1419,1426,43USPQ2d1896,1901

(Fed.Cir.1997).Theoriginalsaleoftheseedsdidnotconferalicensetoconstruct

new seeds,andsincethenew seedswerenotsoldbythepatenteetheyentailedno

principleofpatentexhaustion.).

564)McFarling,302F.3dat1299(“ThePVPA andthePatentActarecomplementary

formsofstatutoryprotectionofplant“breeders'rights.”UtilitypatentsunderTitle35

provide rights and privileges thatdiffer from those provided by PlantVariety

Protectioncertificates.”,“Itisthusestablished thattherighttosaveseed ofplants

registeredunderthePVPA doesnotimparttherighttosaveseedofplantspatented

underthePatentAct.”).

565)MonsantoCo.v.McFarling,No.4:00CV84CDP,2002WL32069634(E.D.Mo.Nov.

5,2002)(“granting finaljudgmentunder Rule 54(b)”);(E.D.Mo.Nov.15,2002)

(“grantingMonsanto'smotionsforsummaryjudgment”).

566)Monsantov.McFarling,363F.3d1336,1352(Fed.Cir.2004)(“Inconclusion,we

affirm thedistrictcourt'sentryofsummaryjudgmentagainstMcFarlingonMonsanto's

breach-of-contractclaim onliabilityonly.McFarlingdoesnotcontesttheprimafacie

casemadebyMonsantothathebreachedtheTechnologyAgreement,andhehasnot

presentedagenuineissueofmaterialfactconcerninghisdefensesasarguedinthe

courtbelow.We also affirm thedistrictcourt'sdismissalofMcFarling'santitrust



- 236 -

한편,환송 후 미주리 동부 연방 지방법원에서 damagestrial을 거쳐 

특허침해로 인한 손해배상으로 저장 종자 1포대 당 $40($40perbagof

savedseed),도합 약 $375,000(approximately$375,000)의 손해배상을 명하

고,장래 특허 기술의 이용 금지를 명하는(“permanently enjoined Mr.

McFarlingfrom futureunauthorizeduseofthepatentedtechnology”)환

송심 판결을 내렸다.567)

이에 대해 양 당사자가 다시 모두 항소하였고,환송심의 판결을 전부 

승인하는 연방순회항소법원의 세 번째 판결이 내려졌다.568)569)

그러나 특허권 소진에 대한 추후 판결에서의 판시 내용은 앞서 소개한 

내용과 유사하며,특별히 추가로 언급이 필요한 사항은 없다.

counterclaim.However,wevacatethedistrictcourt'sdamagesawardbecausewehold

thatunderMissourilaw theprovisionintheTechnologyAgreementapplyinga120

multipliertothetechnologyfeeisanunenforceableandinvalidpenaltyclause.We

thereforeremandtothedistrictcourtfordeterminationofactualdamages,andforany

otherproceedingsnotinconsistentwiththisopinion.”).

567)MonsantoCo.v.McFarling,2005WL1490051(E.D.Mo.2005).

568)Monsantov.McFarling,488F.3d973,974(Fed.Cir.2007)(“TheCourtofAppeals,

Bryson,CircuitJudge,heldthat:

(1)owner'swithdrawalofitsclaim forinfringementofonepatentdid notrevive

farmer'spatentmisusedefenseorantitrustcounterclaim;

(2)technologyfeeof$6.50per50–poundbagofpatentedsoybeanseedwasnotthe

establishedroyaltyforalicensecomparabletofarmer'sinfringingconduct;

(3)jury'saward ofapproximately$375,000indamagestoownerwassupported by

evidenceandwasnotgrosslyexcessive;

(4)certifiedvaluationanalystwasqualifiedtoaddresstheissueofvaluation;and

(5)permanentinjunctiondidnotcompelownertolicenseitstechnologytofarmerifit

chosenotto.

Affirmed.”)

569)McFarling,488F.3dat975(소위 McFarlingIII)에서는 Monsanto와 McFarling사이

에 앞서 내려진 두 번의 연방순회항소법원 판결을 순서대로 McFarling,302F.3d1291

(Fed.Cir.2002)판결을 McFarlingI,McFarling,363F.3d 1336(Fed.Cir.2004)판결을 

McFarlingII로 칭하고 있다.
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② Scruggs사건 판결

Mosanto는 앞서 설명한 바와 같이 자신이 특허570)를 보유하고 있는 

제초제 내성의 GM 콩과 면화 종자(soybean and cotton seeds)를 

RoundupReady라는 브랜드로,제초제와 특정 곤충에 내성이 있는 면화 

종자(cottonseeds)를 Bollgard/RoundupReady라는 브랜드로 생산해서 농

부들에게 자신과의 기술계약 체결을 조건으로 판매할 수 있는 권한을 종자 

판매 회사들(seed sellers)에게 라이센스하였다.Scruggs571)는 Roundup

Ready(R)과 Bollgard/RoundupReady(R)브랜드의 GM 콩과 면화 종자를 

라이센시인 종자 판매 회사들로부터 구입하긴 하였으나,Monsanto와의 라

이센스 계약(기술계약)572)에 서명한 적은 없었다.573)

Scruggs가 구매한 GM 콩과 면화 종자를 파종하여 수확한 2세대 GM

종자를 보관하고 있다가 재파종하였고,이에 Mosanto가 Scruggs을 상대로 

미시시피 북부 연방지방법원 서부지원(U.S. District Court for the

NorthernDistrictofMississippi,WesternDivision)에 특허침해금지가처분

570)이 사건에서는 Monsanto의 미국 특허 제5,352,605호{“which isdirected toward

insertionofasyntheticgeneconsistingofa35Scauliflowermosaicvirus(“CaMV”)

promoter,aproteinsequenceofinterest,andastopsignal,intoplantDNA tocreate

herbicide resistance.“}와 제5,164,316호,제5,196,525호,제5,322,938호 특허{”which are

directedtowardinsectresistanttraits.TheMcPhersonpatentsexpanduponthe'605

patentinseveralways,includingdisclosureofanenhancedCaMV 35Spromoter.“}가 

문제되었다.MonsantoCo.v.Scruggs,459F.3d1328,1332-1333(Fed.Cir.2006).

571)Scruggs,459F.3d at1332{“MitchellScruggs;EddieScruggs;ScruggsFarm &

Supplies,LLC;ScruggsFarm JointVenture;HESFarms,Inc.;MESFarms,Inc.;and

MHSFarms,Inc.(collectively“Scruggs”)”}.

572)Scruggs,459F.3dat1333{“Monsanto'srestrictionsonseedgrowersinclude:(1)

requiringgrowerstouseonlyseedcontainingMonsanto'sbiotechnologyforplantinga

single crop (“exclusivity provision”);(2) prohibiting transfer or re-use of seed

containing the biotechnology for replanting (“no replantpolicy”);(3)prohibiting

research orexperimentation (“noresearch policy”);and (4)requiringpaymentofa

“technologyfee.”“}.

573)Scruggs,459F.3dat1332-1333.
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을 구하였다.574)

법원은 특허권 소진 쟁점에 대해 Mallinkrodt판결을 원용하면서,재파

종을 위한 보관 금지와 같은 제한이 없다면 특허가 곧 쓸모없게 될 것이라

는 등의 이유로 그런 제한은 합리적이라고 보았다.575)

Scruggs는 자신이 Monsanto의 라이센스 조건에 동의한 적이 없기 때

문에 Monsanto의 라이센스 조건에 구속되지 않는다고 주장하였다.576)

그러나 법원은 이를 받아들이지 않고 U.C.C.2-207(2)(c)577)를 적용하여 

574)MonsantoCo.v.Scruggs,249F.Supp.2d746,754(N.D.Miss.,2001).

575)Scruggs,249F.Supp.2dat753(“Inthiscase,thesingleuserestrictiondoesfall

withinthepatentgrant.Giventhefactthatthegenetechnologyatissueispassedon

tosubsequentgenerationsofseed,Monsanto'srestrictiontotheproductionofasingle

commercialcropislogicallyintendedtoprotectitspatentmonopolyandtothereby

permitittocapturerevenueintheform offuturesalesoftechnology.Withoutthe

prohibition againstthesaving ofseed forreplanting orresale,Monsanto'spatent

would soon be rendered useless by virtue of the potential for exponential

multiplication ofthe seed containing its patented technology.Given the risk of

Monsanto'sthuslosingcontrolofitstechnology,thelimitedlicenseofitstechnology

wastheonlyreasonablealternativeavailabletoitifithopedtogarnerareasonable

returnonitssizeableinvestmentwhilemakingthetechnologyavailableforcommercial

useatareasonablepricetoconsumers.”).

576)Scruggs,249 F.Supp.2d at754 (“Thedefendantsgo onestep furtherin this

charade,arguing thatthey arenotbound by thelicensing conditionsimposed by

Monsantoinasmuchastheyneveragreedtosuchaterm.Instead,theyarguethatthey

obtained Roundup Ready® and Bollgard® seed from authorized Monsanto dealers

withoutexecuting a license.Accordingly,they urge,they are notsubjectto the

licensingrestrictionsimposedonotherbuyers.”).

577) Uniform Commercial Code §2-207 (Additional Terms in Acceptance or

Confirmation), codified under Mississippi statutory law as Miss.Code Ann.

§75-2-207(2)(c)).

(2)Theadditionaltermsaretobeconstruedasproposalsforadditiontothecontract.

Betweenmerchantssuchtermsbecomepartofthecontractunless:

(a)theofferexpresslylimitsacceptancetothetermsoftheoffer;

(b)theymateriallyalterit;or

(c)notification ofobjection to them hasalready been given orisgiven within a
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Scruggs가 라이센스 조건의 내용을 알고 있었고,판매 후 합리적인 기간 

내에 조건을 다투지 않았으므로 Monsanto의 라이센스 조건은 판매의 유효

한 조건이 되었다고 판단했다.578)

이에 따라 법원은 유효한 판매 조건의 위반을 들어 특허권 소진의 적

용을 배제하고,특허 침해의 금지를 명하는 가처분을 내렸다.579)

이후 양 당사자가 특허침해 여부에 대한 약식결정을 같은 법원에 신청

하였다.580)

이에 대해 법원은 마찬가지로 조건부 판매에 해당되므로 소진의 적용

이 배제되어 침해가 인정된다는 내용의 약식결정을 내렸고,581)582)Scruggs

reasonabletimeafternoticeofthem isreceived.

578)Scruggs,249 F.Supp.2d at754 {“TheMallinckrodtcase specifically notes:“In

accordancewiththeUniform CommercialCodealicensenoticemaybecomeaterm of

sale,evenifnotpartoftheoriginaltransaction,ifnotobjectedtowithinareasonable

time.”Id.(citing U.C.C.§2–207(2)(c))(codified underMississippistatutory law as

Miss.CodeAnn.§75–2–207(2)(c)).MitchellScruggsandtheotherdefendantswere

aware ofthe conditionsunderwhich Monsanto and itsseed partnersmade its

technologyavailabletoconsumers.Theirfailuretocontestthetermsoftheconditional

licensewithinareasonabletimeaftersalesuggeststhatMonsanto'slicensingconditions

becameanenforceableterm ofsale.“}.

579)Scruggs,249F.Supp.2dat761-763.

580)MonsantoCo.v.Scruggs,342F.Supp.2d584(N.D.Miss.,2004).

581)Scruggs,342F.Supp.2dat598-599{“thedefendantspresupposeanunrestrictedsale

ofthepatentedtechnology.AspreviouslynotedbytheCourt,Monsantonevermade

anunrestrictedsaleofitsseedtechnology.TheFederalCircuitrecognizedsometime

ago thatwhereapatenteeimposesrestrictivetermsofsale,thereisno rightto

unrestricteduseofthepatentedproduct.MallinckrodtInc.v.Medipart,Inc.,976F.2d

700(Fed.Cir.1992).Applicationoftheselegalprinciplestothepresentcaseproducesa

clearresult.

Monsantolicenseditstechnologytoseedcompanieswithaproviso:subsequentsalesof

seedcontainingMonsanto'stransgenictraitmustbelimitedtogrowerswhoobtaina

licensefrom Monsantoandforonlyasinglegrowingseason.Absentashowingthat

Monsanto'slicensingprovisionsviolatesomeotherlaw orpolicy,theyareenforceable.

SinceMonsantonevermadeanunrestrictedsaleofitstechnology,thedoctrineoffirst
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sale/patentexhaustionaffordnoprotectiontotheScruggses.”}.

582)한편 법원은 이하와 같은 문구가 포대에 기재되어 있었다는 점을 근거로 Scruggs의 

묵시적 라이센스 항변을 배척하였다.Scruggs,342F.Supp.2dat588-589,597-598.

*RoundupReady콩 종자의 포대에는 다음과 같은 문구가 기재되어 있었다.

<“THESE SEEDS ARE COVERED UNDER U.S. PATENTS ... 5,352,605. THE

PURCHASEOFTHESESEEDSCONVEYSNO LICENSEUNDERSAID PATENTSTO

USE THESE SEEDS.A LICENSE FIRST MUST BE OBTAINED FROM MONSANTO

COMPANYBEFORETHESESEEDSCAN BEUSEDIN ANYWAY.

ThisAsgrow varietyisprotectedbythePlantVarietyProtectionAct(7UnitedStates

Code§§2321etseq.)and/orthePatentAct(35UnitedStatesCode§§1etseq.).The

purchaserisauthorizedbyAsgrow toplantthisvarietyandusetheresultingcropfor

foodorsellthecropasgrain.Asgrow doesnotauthorizetheuseorsaleofthecrop

asseed.

UNAUTHORIZEDPROPAGATION PROHIBITED“>.

*Bollgard/RoundupReady면 종자의 포대에는 다음과 같은 문구가 기재되어 있었다.

<“PROPRIETARYGENEINFORMATION·READBEFOREOPENINGTHISBAG.

ThecottonseedcontainedinthisbagcontainstheBollgardgenefrom thecommonsoil

bacterium Bacillusthuringiensisvar.kurstak(B.t.k.)whichiseffectiveincontrolling

certainlepidopterancottoninsectpests.ThisseedalsocontainstheRoundupReady

gene which providestolerance to Roundup herbicide when applied according to

Monsantoinstructions.

YouarerequiredtocarefullyreadtheGrowerGuidepriortoplantingthisseed.

Youmustplantandgrow thisseedinaccordancewiththeGrowerguide.Copiesof

theGrowerGuideareavailablefrom yourseedretailer,seedsalespersonorMonsanto

CompanyN3K,800NorthLindberghBlvd.,St.Louis,MO631671–800–523–2333.

ITISA VIOLATION UNDER FEDERALPATENTLAW TO USETHISSEED FOR

ANYPURPOSEWITHOUTOBTAININGALICENSEFROM MONSANTOCO.

TheBollgard genein thisseed isprotected underU.S.Patents5,164,316,5,196,525,

5,322,938,5,352,605and5,500,365.TheRoundupReadygeneinthisseedisprotected

underU.S.Patents....ThisvarietyisprotectedundertheU.S.PlantVarietyProtection

Act.TheMonsantolicensedoesnotauthorizethegrowertosaveorresellcottonseed

producedfrom theseedinthisbagforreplanting.NOTE:ReadtheLimitofWarranty

andLiabilityStatementintheGrowerGuidebeforeopeningthisbag.Openingthis

bagconstitutesacceptanceofthosetermsandconditions.

WARNING;READ BEFORE OPENING.The seed in this bag contains patented

technology.TheuserisNOTLICENSEDtosaveanyseedproducedfrom thisseedfor

replanting.Ifyou areunwilling to comply with theseterms,promptly return the

unopenedbagtotheSeller.”>.
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가 항소하였다.

항소심에서 Scruggs는 1심에서와 같이 무조건부 판매가 이루어졌기 때

문에 특허권이 소진되었다고 항변하였다.

연방순회항소법원은 Mallinkrodt판결583)을 원용하며 조건부 판매에 해

당되므로 소진의 적용이 배제된다584)는 것과 함께,Monsantov.McFarling

판결585)을 원용하며 새로운 종자는 판매되지 않았기 때문에 특허권 소진이 

적용되지 않는다는 점을 명확히 하였다.586)반면 침해금지명령 부분에 대

해서는 eBay판결587)에 근거해 다시 검토가 필요하다는 이유로 일부를 파

기·환송하였다(Affirmedinpart,vacatedinpart,andremanded).588)

이에 Scruggs가 대법원에 상고허가신청(petitionforwritofcertiorari)

을 하였으나 대법원이 이를 기각하였고,589)사건은 1심 법원으로 환송되었

583)976F.2d700,701(Fed.Cir.1992).

584)Scruggs,459F.3d at1335-1336{“Thefirstsale/patentexhaustion doctrine*1336

establishesthattheunrestrictedfirstsalebyapatenteeofhispatentedarticleexhausts

hispatentrightsinthearticle.SeeMallinckrodt,Inc.v.Medipart,Inc.,976F.2d700,

701 (Fed.Cir.1992);see also LG Elecs.,Inc.v.Bizcom Elecs.,Inc.,453 F.3d 1364

(Fed.Cir.2006).Thedoctrineofpatentexhaustionisinapplicableinthiscase.Therewas

nounrestrictedsalebecausetheuseoftheseedsbyseedgrowerswasconditionedon

obtainingalicensefrom Monsanto.”}.

585)302F.3d1291,1299(Fed.Cir.2002).

586)Scruggs,459F.3dat1336{“Furthermore,the“‘firstsale’doctrineofexhaustionof

thepatentrightisnotimplicated,asthenew seedsgrownfrom theoriginalbatchhad

neverbeen sold.”SeeMonsanto v.McFarling,302 F.3d 1291,1299 (Fed.Cir.2002).

Withouttheactualsaleofthesecondgenerationseed toScruggs,therecanbeno

patentexhaustion.Thefactthatapatentedtechnologycanreplicateitselfdoesnotgive

apurchasertherighttousereplicatedcopiesofthetechnology.Applyingthefirstsale

doctrinetosubsequentgenerationsofself-replicatingtechnologywouldevisceratethe

rightsofthepatentholder.”}.

587)eBayInc.v.MercExchange,L.L.C.,547U.S.388,126S.Ct.1837,164L.Ed.2d641

(2006).

588)Scruggs,459F.3dat1342.

589)Scruggsv.MonsantoCo.,549U.S.1342(2007).
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다.

1심 법원에 사건이 계속되던 중 연방대법원의 Quanta판결590)이 내려

졌다.이에 Scruggs가 재심사요청(motionforreconsideration)을 하면서 특

허권 소진을 주장하였다.591)

그러나 법원은 연방대법원의 Quanta판결은 특허 발명을 실질적으로 

구현한 제품을 적법하게 판매한 경우 특허권자의 권리는 소진된다는 오래

전에 확립된 내용을 확인한 것이고,특허권이 소진된다는 연방순회항소법

원의 기존 Monsanto판결을 부인하는 것이 아니라면서 신청을 받아들이지 

않았다.592)

590)Quanta,533U.S.617(2008).

591) Monsanto Co.v.Scruggs,2009 WL 536833 (N.D.Miss) {“Defendants seek

reconsideration ofthis Court's July 6,2004 Order denying Scruggs'Motion for

SummaryJudgmentinlightoftheUnitedStatesSupremeCourt'sJune9,2008decision

inQuantaComputer,Inc.v.LGElectronics,Inc.,170L.Ed.2d996,128S.Ct.2109(2008

).Defendants urge thatthe Court's opinion on the issue ofpatentexhaustion

representsasubsequentcontrarydecisionbycontrollingauthoritywhichnecessarily

excusestheapplicationofthelaw ofthecasedoctrineandwarrantsareexamination

ofcertainissuespresentedinScruggs'dispositivemotion.”}.

592)Scruggs,2009WL536833(N.D.Miss.){“theQuantadecisioninnowayundermines

thebasisfortheFederalCircuit'sholding on theissueofpatentexhaustion.The

FederalCircuitexpresslynoted:

Thedoctrineofpatentexhaustionisinapplicableinthiscase.Therewasnounrestricted

salebecausetheuseoftheseedsbyseedgrowerswasconditionedonobtaininga

licensefrom Monsanto.Furthermore,the“‘firstsale’doctrineofexhaustionofthe

patentrightisnotimplicated,asthenew seedsgrownfrom theoriginalbatchhad

neverbeensold.”Monsantov.McFarling,302F.3d1291,1299(Fed.Cir.2002).Without

theactualsaleofthesecond generation seed toScruggs,therecan benopatent

exhaustion.Thefactthatapatentedtechnologycanreplicateitselfdoesnotgivea

purchasertherighttousereplicatedcopiesofthetechnology.Applyingthefirstsale

doctrinetosubsequentgenerationsofself-replicatingtechnologywouldevisceratethe

rightsofthepatentholder.

MonsantoCo.v.Scruggs,459F.3d1328,1336(Fed.Cir.2006).Basedontheforegoing,

theCourtconcludesthatthedefendant'sMotiontoReconsiderisnotwell-takenand
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그러자 Scruggs가 재차 중간상소신청(interlocutoryappeal)을 하였다.1

심 법원은 이번에는 Quanta판결이 특허권자의 권리를 제한할 수 있다는 

입장들을 고려하여 중간상소를 허용했다.하지만 연방순회항소법원은 이런 

쟁점은 최종판결에 대한 상소심에서 다툴 수 있다는 이유로 중간상소를 기

각하였다.593)

③ Bowman사건 판결

농부들은 1회만 수확할 것을 조건으로 하는 라이센스에 따라 

Monsanto의 특허가 구현된 RoundupReady(R)브랜드의 GM 콩 종자를 

구매해왔다.그러나 일부 농부들은 구매한 콩 종자를 파종해서 수확한 다

음 세대 종자들을 곡물 창고업자(grain elevator)에게 판매하곤 했다.

Bowman은 매해마다 곡물 창고업자로부터 그 종자(commoditysoybeans)

들을 구입해서 파종해 수확한 후에 그 일부를 다음 시즌의 파종을 위해 보

관하고,곡물 창고업자로부터 종자(commodityseeds)를 추가로 구입해서 

보충해왔다.

이에 Monsanto는 Bowman을 상대로 자신의 특허인 Roundup

Ready(R)브랜드 종자의 특성이 구현된 GM 콩 종자를 허락 없이 곡물 창

고업자로부터 구입해서 파종하고,수확한 종자를 보관했다가 재파종함으로

서 특허를 침해하였다고 주장하며 소를 제기하였다.594)

약식결정 절차에서 Bowman은 라이센스 받은 RoundupReady(R)콩 

종자가 파종·수확된 후에 창고업자(grainelevator)나 딜러(dealer)에게 제한 

없이 판매되었기 때문에,특허권이 소진되었다고 항변하였다.595)

shouldbedenied.”}.

593)MonsantoCo.v.Scruggs,2009WL1228318(C.A.Fed(Miss.))(“Scruggsmayraise

these issue on appealfrom the finaljudgementofinjunction.”,“The petition for

permissiontoappealisdenied”).

594)MonsantoCo.v.Bowman,686F.Supp.2d834,835-836(S.D.Ind.,2009).
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그러나 법원은 2세대 종자는 판매되지 않았기 때문에 특허권 소진이 

적용되지 않는다고 판시했다.596)나아가 법원은 Mosanto의 라이센스는 파

종을 위해 종자를 보관하거나 누구에게든 제공하는 것을 금지하고 있고,

농부는 자신이 보유하지 않은 권한을 곡물 창고업자나 딜러에게 허락할 수 

없으므로 무조건적인 판매가 이루어진 것이 아니며,곡물 창고업자나 딜러

도 파종할 권한이 없으므로 그런 권한을 Bowman에게 부여할 수 없다고 

판단하면서,결국 Bowman은 파종을 통해 Monsanto의 특허를 침해하였다

고 보아 특허침해의 약식결정을 내렸다.597)

595) Bowman,686F.Supp.2d at836(“In defense,Bowman claimsthatwhen the

soybeansfrom alicensedRoundupReady® cropareharvestedandsoldtoagrain

elevatorordealer,theyaresold withoutrestriction,mixed with allothersoybean

cropsinfrom theareaand,therefore,whenpurchasedandusedbyfarmerstoplant

asseed (commoditysoybeans)foranothercrop,they arenotprotected by patent.

Bowmanhasprimarilyarguedthatthedoctrineofpatentexhaustionappliestostrip

suchcommoditysoybeansfrom anypatentrestrictions,...”).

596)Bowman,686F.Supp.2dat839{“[t]he“firstsale”doctrineofexhaustionofthe

patentrightisnotimplicated,asthenew seedsgrownfrom theoriginalbatchhad

neverbeensold.Thepricepaidbythepurchaser“reflectsonlythevalueofthe‘use’

rightsconferredbythepatentee.”B.BraunMedicalInc.v.AbbottLabs.,124F.3d1419,

1426,43USPQ2d 1896,1901(Fed.Cir.1997).Theoriginalsaleoftheseedsdid not

conferalicensetoconstructnew seeds,andsincethenew seedswerenotsoldbythe

patenteetheyentailednoprincipleofpatentexhaustion.”}.

597)Bowman,686F.Supp.2dat839{“ThedistinctionfoundbytheFederalCircuitin

McFarling,and which existshereaswell,isthattheMonsanto licenses(and the

agreements its licensees required from farmers) for Roundup Ready® soybeans

specificallyexcludedsavingseedorotherwiseprovidinganyoneprogenysoybeansfor

purposesofplanting. Scruggs,459F.3d at1335-36.Nounconditionalsaleofthe

RoundupReady® traitoccurredbecausethefarmerscouldnotconveytothegrain

dealerswhattheydidnotpossessthemselves.Id.at1336.Itisnodifferentinthecase

atbar.Thegrainelevator/dealerfrom whom Bowmanboughtthesoybeanshadno

rightto plantthe soybeans and could not confer such a right on Bowman.

Consequently,Bowman hasinfringed on Monsanto'spatentrightsby planting the

commodity soybeans,which contained the patented trait,and then applying a

glyphosate-basedherbicidetothatplantedcrop.”}.
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이에 Bowman이 항소하였고,연방순회항소법원이 원심 판결을 승인하

였다.598)다시 Bowman이 상고심사(certiorari)를 신청하였고,연방대법원이 

이를 받아들여 심리가 이루어졌다.

연방대법원은 다음과 같은 이유를 들어 Bowman의 특허권 소진 주장

을 배척하고 Monsanto특허의 침해를 인정하였다.

특허권 소진 이론은 그 근거에 비추어 판매된 물건 그 자체에 대한 특

허권자의 권리만을 제한할 뿐이며,구매자가 새로운 특허 제품을 만드는 

것을 배제할 수 있는 권한은 그대로 유지된다(“Consistentwith that

rationale,the doctrine restricts a patentee's rights only as to the

“particulararticle”sold;itleavesuntouched thepatentee'sability to

preventabuyerfrom makingnew copiesofthepatenteditem.”).599)특

허권 소진 이론은 새 특허 제품을 만드는 데까지 미치지 않는데,Bowman

의 행위는 Monsanto의 특허 종자를 파종해서 수확함으로서 추가 특허 제

598)MonsantoCo.v.Bowman,657F.3d1341(Fed.Cir.2011).

599)Bowmanv.MonsantoCo.,133S.Ct.1761,1766(2013)에서는 좀 더 구체적으로 이하

와 같이 부연하여 판시했다.{““[T]hepurchaserofthe[patented]machine...doesnot

acquireanyrighttoconstructanothermachineeitherforhisownuseortobevended

toanother.”Mitchellv.Hawley,16Wall.544,548,21L.Ed.322(1873);seeWilbur–

EllisCo.v.Kuther,377U.S.422,424,84S.Ct.1561,12L.Ed.2d419(1964)(holding

thatapurchaser's“reconstruction”ofapatented machine“would impingeon the

patentee'sright‘toexcludeothersfrom making’...thearticle”(quoting35U.S.C.§154

(1964ed.))).Rather,“asecondcreation”ofthepatenteditem “call[s]themonopoly,

conferred by the patentgrant,into play fora second time.” Aro Mfg.Co.v.

ConvertibleTopReplacementCo.,365U.S.336,346,81S.Ct.599,5L.Ed.2d592(1961).

Thatisbecausethepatentholderhas“receivedhisreward”onlyfortheactualarticle

sold,andnotforsubsequentrecreationsofit.Univis,316U.S.,at251,62S.Ct.1088.If

thepurchaserofthatarticlecould makeand sellendlesscopies,thepatentwould

effectivelyprotecttheinventionforjustasinglesale.Bowmanhimselfdisputesnone

ofthisanalysisasageneralmatter:Heforthrightlyacknowledgesthe“wellsettled”

principle“thattheexhaustiondoctrinedoesnotextendtotherightto‘make’anew

product.”BriefforPetitioner37(citingAro,365U.S.,at346,81S.Ct.599).“}.
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품을 만든 것이다.따라서 사안에 특허권 소진은 적용되지 않으며,

Bowman은 Monsanto의 특허권을 침해한다.600)

다.종래 미국의 입장 및 향후 한국에서의 처리 방향에 대한 검

토 

(1)미국의 입장에 대한 검토

앞서 설명한 바와 같이 문제된 사안들에서 Mosanto는 종자회사들에

게 자신의 특허가 구현된 GMS를 생산해서 Monsanto와 농부들의 기술이

용계약 체결을 조건으로 농부들에게 생산한 GMS를 판매할 수 있는 권한

을 종자회사들에게 라이센스하였다.농부들은 종자회사로부터 GMS를 구매

하면서,Mosanto와 앞서 설명한 제한을 담고 있는 기술이용계약을 체결하

고 Mosanto에게 라이센스 대금을 지급하였다.그런데 농부들이 구매한 

GMS를 파종해여 수확한 2세대 GMS종자의 일부를 보관하고 있다가 

Mosanto에 대한 라이센스 대금 지급 없이 다음 시즌에 재파종하였고,이

를 반복하였다.

이와 같은 기본 사안에 대해 종래 연방순회항소법원은 ① 조건 없는 

600)Bowman,133S.Ct.at1766-1767{“theexhaustiondoctrinedoesnotenableBowman

tomakeadditionalpatentedsoybeanswithoutMonsanto'spermission(eitherexpressor

implied).AndthatispreciselywhatBowmandid.Hetookthesoybeans;hepurchased

home;plantedthem inhisfieldsatthetimehethoughtbest;appliedglyphosateto

killweeds(aswellasanysoyplantslackingtheRoundupReadytrait);andfinally

harvestedmore(manymore)beansthanhestartedwith.Thatishow “to‘make’a

new product,”touseBowman'swords,whentheoriginalproductisaseed.Brieffor

Petitioner37;seeWebster'sThird New InternationalDictionary1363(1961)(“make”

means“causetoexist,occur,orappear,”ormorespecifically,“plantand raise(a

crop)”). Because Bowman thus reproduced Monsanto's patented invention, the

exhaustiondoctrinedoesnotprotecthim.“}.
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판매에 의한 경우에만 특허권이 소진된다는 Mallinckrodt판결 법리에 비

추어 볼 때 Monsanto는 판매시에 적법한 조건을 부과하였으므로 소진의 

적용이 배제되고,② 구매한 GMS를 파종하여 수확한 제2세대 종자는 판매

된 적이 없다는 이유로 특허권 소진을 부정하고 특허 침해를 인정하는 입

장이었다.

그러나 최근 연방대법원은 2013년 Bowman사건 판결601)을 통해 특

허권 소진의 법칙은 판매된 물건 그 자체에 대한 특허권자의 권리만을 제

한하고 새 특허 제품을 만드는 데까지 미치지 않는다고 판시했다.즉,특허

권자는 특허 제품 구매자가 새로운 특허 제품을 만드는 것을 금지시킬 능

력을 여전히 보유하는데,Bowman은 특허 종자를 파종해서 수확함으로서 

Monsanto의 특허가 구현된 추가 제품을 생산한 것이어서 수확 종자에 대

해서는 특허권 소진이 적용되지 않고,특허권자는 그 재파종을 금지시킬 

수 있다는 입장을 취했다.602)이는 제2세대 종자는 판매된 적이 없기 때문

에 소진이 성립되지 않는다는 종래 연방순회항소법원의 들고 있던 논거와

는 분명히 구별되는 것이다.

(2)향후 한국에서의 처리 방향 및 소진과의 관계에 대한 검토

최근 다국적 기업인 Monsanto가 특허와 라이센싱 전략을 이용하여 

전세계 특정 GMS시장의 독점화를 시도하면서 제기한 다수의 특허 소송

과 관련해서,전통적인 특허권 소진론의 효과 중 ‘소진 대상 객체’의 한계 

선상에서 GMS특허와 소진의 관계가 문제되고 있다.

현실적으로 상대적으로 영세한 농장을 중심으로 농산업이 구성되어 

있는 우리나라에서 이와 같은 특허소송이 확대될 가능성이 높지는 않아 보

601)Bowman,133S.Ct.1761(2013).

602)Bowman,133S.Ct.at1765-1768.
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이지만,앞서 특허권 소진과 계약의 충돌 등 쟁점에 대한 앞선 검토 결과 

등을 감안해서 본 쟁점의 적절한 처리 방향과 소진이론과의 관계에 대해 

검토해보면 다음과 같다.

실제로 문제되는 사안들은 Monsanto가 특허를 보유한 GMS생산․

판매에 대한 라이센스를 부여한 종자회사를 통해 생산한 GMS를 농부들에

게 판매하면서 자신과 농부들 사이에 수확 종자의 재파종,재파종 용도의 

보관이나 양도 금지,사용료 지급 등의 제한을 담고 있는 별도의 기술이용

계약 체결을 조건으로만 판매할 것을 요구하였고 이에 따라 거래가 이루어 

진 후에,구매 농부가 조건을 위반하여 수확 종자를 재파종하거나 재파종 

용도로 판매한 경우이다.이에 Monsanto가 라이센스 조건을 위반한 농부

를 상대로 특허침해를 주장하고,농부는 특허권 소진의 항변을 하는 형태

로 전개되어 왔다.603)

다소 혼재된 경우도 있으나,사안에서 농부들이 주장하는 특허권 소

진은 (명확히 구분되지 않은 채 주장되는 경우도 있으나)다음 두 가지로 

구분될 수 있다.그 첫째는 Monsant나 그로부터 제작․판매에 대한 권한

을 부여받은 라이센시(종자회사)를 통해 ‘구매한 GMS자체에 대한’특허권 

소진의 항변이고,둘째는 구매한 GMS를 파종하여 ‘수확한 2세대 GMS에 

대한’(재파종 등과 관련된)특허권 소진의 항변이다.(그러나 첫째 형태의 

소진 항변을 하고 있는 경우라도 그 실질적인 의도는 그를 통해 둘째 형태

의 소진에서 문제되고 있는 수확을 통해 얻어낸 2세대 이후의 GMS를 자

유롭게 재파종할 수 있는 권리를 확보하고자 하는 것이다.)

앞서 간략히 언급한 바 있으나 살피건대,이 두 가지 특허권 소진은 

논의되는 지점이 다르다.직접 구매한 GMS에 대한 첫 번째 소진은 

Monsanto와 농부와의 사이에 체결한 기술이용계약상 제한과 관련하여 앞

서 III.1.쟁점에서 검토한 특허권 소진과 계약의 충돌과 관련된 문제라고 

603)McFarling,302F.3dat1293-1294.
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볼 수 있다.반면에 구매한 GMS를 파종해서 수확한 2세대 GMS에 대한 

두 번째 소진은 GMS와 같은 자기복제발명(Self-ReplicatingInvention)에 

대한 문제로 특허권 소진론과의 관계와 논의의 지점에 대한 검토가 필요하

다.

먼저 첫 번째 소진에 대해 법원은 Mallinckrodt판결에서 채택한 조

건 없는 최초판매에 의해서만 특허권이 소진된다는 법리를 근거로 

Monsanto의 경우 판매시에 특허권의 범위 내로 인정되는 적법한 조건을 

부과하였으므로 소진의 적용이 배제된다는 입장이다.Quanta판결 이후에

도 그 결론은 변함이 없다는 입장인 것으로 보인다.604)이에 대해 앞서 III.

1.특허권 소진과 계약의 충돌에서 검토한 한국에서의 적정한 처리 방

향605)에 따르더라도 제작․판매 라이센시인 종자회사들에게 재파종 목적으

로 제3자에게 판매하지 않을 의무 등을 담고 있는 별도의 기술이용계약

(TechnologyUseAgreement)을 농부들이 Monsanto와 체결하는 조건으로

만 농부들에게 판매하도록 요구한 것은 명확하지는 않지만 판매 후 사용에 

대한 제한 약정(postsaleconditionsonuse)보다는 판매권한에 대한 제한 

약정(conditionrestrictingtherighttosell)에 가깝다고 판단된다.Quanta

판결이 Mallinkrodt판결을 실질적으로 폐기한 것으로 보아야 한다는 앞선 

검토 결과에 따르더라도 여전히 계약에 의해 소진이 제한되는 경우로 보는 

것이 타당하다.

604)Scruggs,2009WL536833(N.D.Miss.).

605)앞서 III.1.특허권 소진과 계약의 충돌 부분에서 검토한 한국에서의 처리 방향으로 제

한 약정의 형식에 따라 판매권한에 대한 제한 약정(conditionrestrictingtherighttosell)

을 위반한 경우와 판매 후 사용에 대한 제한 약정(postsaleconditionsonuse)을 위반한 

경우를 구분하여,일단 전자의 경우는 제품 판매 자체가 라이센스 범위를 넘어 이루어진 

것인 반면에,후자의 경우는 제품 판매 자체는 라이센스 범위 내에서 이루어진 것이어서  

형식적으로 최초 판매 자체는 이루어졌다는 법 논리상 구분을 기초로 하고 있는 입장을 

제시한 바 있다.
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실질적인 문제는 두 번째 소진에 있다.설사 첫 번째 소진이 인정된

다고 하더라도 사안에서 실질적으로 다툼이 있는 구매한 GMS를 파종해서 

수확한 2세대 GMS를 이용한 재파종이 자유롭게 이루어 질 수 있는 것은 

아니다.

이에 대해 종래 연방순회항소법원은 2세대 종자에 대해서는 판매가 

되지 않았기에 소진이 되지 않는다는 입장을 취하고 있었다.

그러나 엄밀하게는 본 쟁점은 소진과 무관한 쟁점이라고 보는 것이 

타당하다.이와 입장을 같이 하여 Bowman은 구매한 Monsanto의 특허 

GMS를 파종해서 수확함으로서 Monsanto특허 발명이 구현된 추가 제품(2

세대 GMS)을 만들어낸 것이고(“ByplantingandharvestingMonsanto's

patentedseeds,BowmanmadeadditionalcopiesofMonsanto'spatented

invention,andhisconductthusfallsoutsidetheprotectionsofpatent

exhaustion.”)소진은 새로운 특허 제품을 만드는 데까지 미치지 않는다

(“exhaustiondoesnotextendtotherighttomakenew copiesofthe

patenteditem.”)고 하면서 소진이 적용되지 않는다고 판시한606)최근 2013

년 연방대법원의 판결의 입장이 타당하다고 할 것이다.

결국 농부가 구매한 GMS를 파종해서 수확한 2세대 종자는 농부가 

애초에 구매한 GMS에 대해 특허권 소진이 이루어졌는지와 무관하게,새로

운 추가 특허제품(GMS)를 (비록 자연적이긴 하지만)만들어 낸 것이다.이

는 새로운 특허 제품의 추가 ’생산’이 되어 곧바로 특허 침해가 되며,재파

종 여부와 무관하게 그와 같은 2세대 종자의 수확만이라도 허용되는 것은 

사전에 특허권자와의 명시적(또는 묵시의)라이센스를 통해 2세대 종자의 

수확까지는 허락하고 있기 때문이다.

따라서 2세대 종자의 수확에서 더 나아간 재파종은 당연히 특허권 

소진이 문제되는 쟁점이 아니다.GMS구매자가 추가 ‘생산’한 (사전 라이

센스가 없었다면)특허 침해품인 2세대 종자에 대하여 재파종을 포함해서 

606)Bowman,133S.Ct.at1765-1768.
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어느 형태의 사용까지 라이센스를 줄 것인지에 따라 특허 침해 여부가 결

정될 문제라고 보아야 한다.

사안에서 라이센스 계약상 2세대 종자의 재파종을 불허하고 있다는 

것은 명확하다.결국 이는 소진에 대한 논의와 무관하게 사용허락(라이센

스)를 받은 대상이 아니어서 2세대 종자의 재파종은 바로 특허 침해가 된

다고 할 것이다.607)

607)이와 같이 재파종은 1세대 종자의 단순한 사용이 아니라 GMS의 새로운 생산과 새롭

게 생산된 GMS의 ‘사용’에 해당하는 행위로 보아 특허침해를 인정하는 이론구성이 타당

하는 견해로 김동준(註215論文),86-87면 참조.;그러나 同論文,87면 각주 105를 보면 동 

견해는 수확으로 얻어진 2세대 종자 모두를 특허를 침해하는 ‘생산’된 종자로 보는 것이 

아니라,‘재파종을 위해 사용되는’2세대 종자의 경우만 ‘생산’에 준하는 특허권자의 적극

적 행위가 인정되므로 특허를 침해하는 ‘생산’된 종자라고 파악하는 입장으로 보인다;그

러나 추후 재파종에 사용하는지 여부에 따라 앞서 수확한 2세대 종자가 특허침해품인 ‘생

산‘품인지 아닌지가 결정된다기 보다는,라이센스에 의한 특허 침해 책임에서 벗어나게 

되는 것은 별론으로 하고 수확된 2세대 종자는 일단 특허를 침해하는 ’생산‘된 종자라고 

보는 것이 타당하다.
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V.쟁점별 검토 결과를 종합한 특허권 소진의 요

건,효과 및 한계

1.문제의 소재

앞서 설명한 바와 같이 전통적인 소진론은 ‘특허권자의 의사에 따라 적

법하게 특허 발명이 구현된 제품이 국내에서 무조건부로 판매된 후에는 제

품 구매자 또는 후행 취득자의 해당 제품 사용과 처분에 관하여 특허권자

는 특허권을 행사할 수 없다’는 법원칙을 말하며,이에 대해서는 전 세계적

으로 어느 정도 포괄적인 합의가 이루어져 있다.

소진이 인정된다는 점에 관하여 이미 연혁적으로 합의가 이루어져 있는 

전통적인 특허권 소진 상황의 경우에는 특별히 문제될 것이 없으나,그와 

약간 다른 형태의 특허 제품 거래나 이용 상황에 대해 과연 어느 선까지 

특허권이 소유권에 양보하도록 해야 하는가라는 소위 소진론의 한계 문제

가 실무상 중요하게 논의될 수밖에 없다.

그런데 최근까지도 특허권 소진론의 한계 선상에 있는 여러 쟁점들에 대

해 대부분 (i)각 쟁점이 소진론의 요건,효과 체계와 맞닿아 있는 접점에 

대해 숙고하지 않은 채 무비판적으로 소진 관련 쟁점으로 논의를 펼치면

서,(ii)쟁점 간에 연관성을 찾기 어렵게 분화된 상태로 개별적으로 논의가 

이루어지고 있다.

그리고 그 결과 (i)실질적으로는 소진론과 무관한 문제임에도 불구하고 

소진론의 한계 문제로 논의가 이루어지거나,(ii)각 쟁점이 소진론 체계에

서 차지하는 위치에 대한 종합적인 조망 없이 통일성 없게 논의가 이루어

지거나,(iii)각 쟁점별 논의 결과가 다시 소진론의 요건,효과 체계에 통합

적으로 반영되지 않아,종합적인 논의로 발전되지 못하여 소진론이 여전히 
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특허법체계의 안정성을 저해하는 요소로 머물러 있는 상황이다.

이에 따라 본 논문에서는 이상에서 종래 일반적으로 논의되던 방법과 달

리 (i)각 쟁점이 소진론의 요건,효과 체계와 맞닿아 있는 접점이 어디인

지를 먼저 살펴보고,(ii)먼저 실질적으로는 소진론 체계 내에서 다루어지

는 것이 적절한 문제인지(소진론과 무관한 문제는 아닌지)를 검토한 후,

(iii)각 쟁점이 소진론 체계에서 차지하는 위치를 종합적으로 조망하며 통

일성 있게 소진 인부 기준에 대한 논의를 전개해 보았다.

이에 본 장에서는 이상의 검토 결과를 바탕으로 (iv)추후 관련 쟁점 해

결의 실질적 기준이 될 수 있도록 각 쟁점별 논의 결과를 통합적으로 반영

하여 이들을 모두 아우르는 종합적인 소진론의 요건,효과,한계를 제시해 

보고자 한다.

다만,이와 관련해서 주의할 것은 앞서 밝힌 대로 소진의 한계 선상에서 

문제되는 쟁점들에 대한 처리 기준 결정은 실제 사안이 문제되고 있는 국

가에서 해당 시점의 특허 제품 거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발전 

상황 등 제반 상황을 종합적으로 고려하여 어떤 선을 기준으로 소유권을 

특허권에 우선하여 보호하고자 하는지에 대한 정책적 판단으로 이론적으로 

당연한 귀결은 아니며(소진론의 본질 및 목적 측면)608),이를 소진론의 근

거 측면에서 환원해보면 어떤 선을 기준으로 정책적으로 특허법제가 부여

하려 했던 인센티브의 최소한이 특허권자에게 보장 되었다고 판단하여 특

허권이 소유권에 양보하도록 할 것인지의 결정 문제라고 보아야한다는 점

이다(소진론의 근거 측면).609)

따라서 이상에서 다루어진 각 쟁점별 논의나 이하에서 검토해보고자 하

는 종합적인 요건,효과나 한계 역시 여러 한계 쟁점들이 실제로 문제되는 

608)中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,361면.

609)박준석(註9論文),175-177면.
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시점에 한국의 특허 제품 거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발전 상황 

등 제반 상황을 종합적으로 고려하여 정책적으로 판단해야 하는 문제이므

로 현 시점에서 여러 상황을 고려해볼 때 참고해볼 수 있는 방안 중 하나

로서 검토․제시되는 것이다.
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2.쟁점별 검토 결과를 종합한 특허권 소진의 요건

앞서 설명한 바와 같이 전통적인 특허권 소진이 인정되기 위해서는 ①

특허 발명이 구현된 제품이(객체)② 국내에서(장소)③ 특허권자의 의사에 

따라 적법하게(주체)④ 무조건부로 판매된 경우(거래 제공)라는 요건에 해

당되어야 한다.

이와 같은 전통적인 소진론 요건 체계와 접점을 고려하며 논의했던 앞선 

소진 관련 쟁점의 처리 기준에 대한 검토 결과를 반영하여,이들을 종합하

는 새로운 소진론의 요건과 한계를 제시해 보면 다음과 같다.

가.주체 및 거래제공 요건

(1)전통적인 소진의 주체 및 거래제공 요건과 한계 선상의 쟁점

전통적인 특허권 소진은 ‘특허권자가 직접 판매한 경우 또는 특허권

자로부터 특허 제품의 판매에 대한 라이센스를 받은 자에 의해 적법하게’

(주체 요건)‘무조건부의 판매가 이루어진 경우’에(거래제공 요건)적용되던 

법원칙이다.

이와 관련해서 다음과 같은 유형의 특허권 소진와 계약의 충돌 문제

가 전통적인 특허권 소진의 주체 및 거래제공 요건과 관련하여 문제되고 

있다.

(i)특허권자가 라이센시에게 특허 제품의 판매권한을 제한하여 라이

센스를 부여하였는데 라이센시가 그 범위를 초과하여 특허 제품을 판매한 

경우(라이센시의 판매권 제한 초과 경우)에도 소진이 인정될 수 있는지가 

특허권 소진의 ‘주체’요건과 관련하여 논의가 되고 있으며,610)(ii)특허권

610)미국에서는 GeneralTalkingPictures,305U.S.124(1938)판결에서 주로 이를 다루

었다.
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자가 직접 특허 제품을 판매하면서 양수인에게 사용 조건이나 재판매제한 

조건을 부가하였는데 양수인이 이를 초과하여 실시한 경우(특허권자의 판

매 후 양수인의 사용권 제한 초과 경우)611)나 특허권자가 라이센시에게 특

허 제품을 제조․판매하는 권한은 부여하면서 판매시 양수인에 대한 사용 

조건이나 재판매제한 조건을 부가할 것을 요구하고,양수인이 그에 따라 

라이센시로부터 구매시 시 부가된 조건을 초과하여 실시한 경우(라이센시

의 판매 후 양수인의 사용권 제한 초과 경우)612)에도 소진이 인정될 수 있

는지가 특허권 소진의 ‘무조건부로’판매라는 ‘거래제공’요건과 관련해서 

논의가 되고 있다.

이에 대해서는 본 논문의 III.1.‘특허권 소진과 계약의 충돌’부분에

서 상세히 검토한 바 있다.

(2)새로운 주체 및 거래제공 요건에 대한 검토 

전통적인 특허권 소진은 ‘특허권자가 직접 판매한 경우 또는 특허권

자로부터 특허 제품의 판매에 대한 라이센스를 받은 자에 의해 적법하게’

(주체 요건)‘무조건부의 판매가 이루어진 경우’에(거래제공 요건)적용되던 

법원칙이다.여기서 ‘판매’란 일정한 대가의 반대급부로 소유권의 이전이 

이루어지는 경우를 의미하는데,여기서 일정한 대가 관계란 실질적인 개념

으로 형식적인 유상계약을 요하는 것이 아니라 무상계약인 증여도 포함되

며,경매와 같은 강제적인 처분도 포함되어 널리 소유권 이전이 이루어지

는 양도의 의미로 이해되고 있다.다만,판매는 특허권 소진이 애초에 특허

권과 소유권의 충돌을 해결하기 위해 형성된 법원칙이라는 점에서 완전한 

소유권 이전을 요하는 것이며,라이센스,대여나 소유권유보부 매매와 같은 

611)미국에서는 Mallinckrodt,976F.2d700(Fed.Cir.1992)판결에서 주로 이를 다루었

다.

612)미국에서는 Quanta,533 U.S.617 (2008)이나 Static ControlComponents,615

F.Supp.2d575(E.D.Ky.,2009)에서 주로 본 쟁점이 다루어졌다.
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경우에는 소진이 인정되지 않는다.그러나 외형상 그와 같은 계약이 체결

되어 있더라도 그 실질적으로는 처분되어 소유권이 완전히 이전된 것으로 

평가될 수 있는 경우에는 판매된 경우와 같이 소진을 인정하는 것이 일반

적이다.613)

한편 이와 같은 특허권 소진의 주체 및 거래제공 요건과 관련된 소

진의 한계 선상 쟁점으로 특허권 소진과 계약의 충돌이 문제되어 왔다.이

에 따라 본 논문의 III.1.‘특허권 소진과 계약의 충돌’에서는 소진 요건효

과 체계상 해당 쟁점의 위치를 고려하면서 종래 관련 미국,일본,한국의 

입장을 망라적으로 정리․검토한 후에 향후 한국에서의 처리 방향에 대해 

검토한 바 있는바,그 검토 결과를 반영한 특허권 소진 이론의 새로운 주

제 및 거래제공 요건에 관한 핵심 내용은 다음과 같다.

특허권 소진과 계약의 충돌에 대한 미국과 일본의 접근 방식은 다음

과 같이 현격한 차이를 보이고 있다.구체적으로 일본에서는 하급심 법

원614)과 학설의 주류가 특허권 소진의 법적 성격을 공익적 정책적 목적을 

가진 강행 규정으로 해석하여 당사자의 약정에 불구하고 특허 제품의 양도

가 이루어지면 특허권은 무조건 소진된다는 입장615)을 취하고 있는데 반하

여,미국에서는 비록 그 범위에 대해 논란이 있지만,기본적으로는 특허권

자가 부가한 라이센시의 판매권에 대한 제한(condition restricting the

righttosell)을 초과한 특허 제품 판매가 이루어진 경우는 특허권 소진이 

배제된다는 입장이다.나아가 비록 연방대법원의 Quanta사건 판결 이후 

약정으로 소진을 배제할 수 있는 범위에 대해 논란이 계속되고 있기는 하

지만,종래 Mallinkrodt연방순회항소법원의 판결에서는 특허권자가 제품

613)설민수,前揭論文,39-40면.

614)東京高裁 平成13年11月29日 平13(ネ)959;東京地裁 平成13年11月30日 平13(ワ)6000등.

615)中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,360-362면 등.
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을 판매하면서 부가한 구매자의 사용권 제한(post-saleconditionsonuse)

을 위반한 제품 사용이 이루어진 경우까지도 조건부 판매(conditionalsale)

로서 특허권 소진이 배제된다는 입장을 취하고 있었던 것처럼 계약에 의한 

특허권 소진에 상대적으로 호의적인 입장을 취하고 있다.

한국에서 관련 논의가 거의 없는 상황에서 예상컨대 우리나라는 일

본과 같은 대륙법계 시스템을 택하고 있다는 점에서 기본적으로는 일본과 

같이 계약에 의한 특허권 소진 제한에 대해 원칙적으로 적대적인 입장을 

취할 가능성이 크다고 생각된다.616)반면에 대륙법계 시스템임에도 지식재

산권 제도에 관해서는 상대적으로 미국의 영향을 매우 강하게 받고 있는 

상황이라는 면을 고려할 때 예외적으로 허용하는 계약에 의한 소진 제한의 

범위가 일본에 비해서는 상대적으로 넓을 것으로 예상된다.

미국과 일본의 종래 태도나 추후 예상되는 한국의 입장과 같은 다양

한 처리 기준들을 참고하면서 계약과 특허권 소진의 충돌 문제에 대한 적

절한 처리 방향을 고민해보면,기본적으로 한국은 일본과 같은 대륙법계 

시스템을 취하고 있으면서도 지식재산권 제도에 있어서는 상대적으로 미국

의 영향을 매우 강하게 받고 있으며,한국 기업들의 전반적인 기술력 상승

으로 과거와 달리 좀 더 적극적으로 특허권 보호가 요구되는 상황이라는 

점617)등을 고려할 때 일본처럼 계약에 의한 특허권 소진 제한을 일률적으

로 부정하는 입장보다는,이를 원칙적으로 허용하는 미국의 입장을 기본으

로 하되,거래 안전 보호 등을 고려할 때 계약에 의한 특허권 소진 배제를 

좁게 인정하고 있는 것으로 평가하는 시각에서 바라보는 미국 판례의 입장

과 유사한 처리 기준을 택하는 것이 적절하다고 생각된다.618)

616)당장이라면 일본의 영향을 받을 가능성이 커 보인다는 견해로 박준석(註9論文),173

면.

617)박준석(註74論文),473면.

618)소진론의 본질,목적,근거에 비추어 이하에서 제시하는 한국에서의 적절한 처리 방안 

역시 특허권 소진과 계약의 충돌이 실제로 문제되는 시점에 한국의 특허 제품 거래 및 이

용 현황이나 기술 및 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적으로 고려하여 정책적으로 판
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좀 더 구체적으로 검토해보면 현재 미국 판례의 입장은 ① 특허권자

가 특허 제품을 제조․판매하면서 구매자의 사용권 제한(post-sale

conditionsonuse)이 문제된 사안(Mallinkrodt판결 사안)과 ② 라이센시

가 특허 제품을 제조․판매하면서 구매자의 사용권 제한(post-sale

conditionsonuse)이 문제된 사안(Quanta의 판결 사안)의 경우 명확하지

는 않지만 연방대법원의 Quanta판결을 통해 특허권자에 의한 또는 라이

센시에 의한 판매 후 사용권 제한 조건에 기한 특허권 소진 제한에 부정적

인 태도를 취하고 있다고 평가할 여지가 있으며,그와 같이 해석하는 입장

이 타당하다고 생각한다.619)반면에,③ 라이센시의 판매권에 대한 제한

단해야 하는 문제이므로 단지 현 시점에서 여러 상황을 고려해볼 때 참고해볼 수 있는 방

안 중 하나로 검토하는 것임은 이미 설명한 바와 같다.

619)StaticControlComponents,615F.Supp.2dat582{연방대법원의 특허권 소진 법리에 

판결들의 검토 결과 연방대법원은 일관되게 특허권자가 특허 제품에 관한 ‘판매 후 사용

에 대한 제한’(“restrictionsonthepost-saleuse”)의 강제를 위해 특허법을 원용할 수 없

다는 입장을 취해왔다(“In sum,the Supreme Court's overview ofits history of

statementsonthelaw ofpatentexhaustionrevealsthattheCourthasconsistentlyheld

thatpatentholdersmaynotinvokepatentlaw toenforcerestrictionsonthepost-sale

useoftheirpatentedproducts.”)};StaticControlComponents,615F.Supp.2dat588-189

{연방대법원은 Quanta사건 판결을 통해 묵시적으로(sub silentio)연방순회항소법원의 

Mallinkrodt사건 판결을 폐기하였다고 판단된다(“AfterreviewingQuanta,Mallinckrodt,

andtheparties'arguments,thisCourtispersuadedthatQuantaoverruledMallinckrodt

subsilentio.”)};Hovenkamp,前揭論文,p.103FN 35{연방대법원의 Quanta판결 이후 

연방순회항소법원의 Mallinkrodt사건 판결은 더 이상 유효하지 않다.(“[FN35].Quanta

Computer,Inc.v.LG Elecs.,Inc.,128S.Ct.2109(2008)....(Omitted)...TheSupreme

Courtheld thatthefirstsalerulebarred thesuit,overrulingtheFederalCircuit's

decision in Mallinckrodt,Inc.v.Medipart,Inc.,976F.2d 700,709(Fed.Cir.1992),

whichhadexempted“conditional”salessuchasthisonefrom thefirstsaledoctrine.

TheCourtconcluded:Thiscaseillustratesthedangerofallowingsuchanend-run

aroundexhaustion.OnLGE'stheory,althoughIntelisauthorizedtosellacompleted

computersystem thatpracticestheLGEPatents,anydownstream purchasersofthe

system couldnonethelessbeliableforpatentinfringement.Sucharesultwouldviolate

thelongstandingprinciplethat,when apatented item is“oncelawfullymadeand

sold,thereisnorestrictionon[its]usetobeimpliedforthebenefitofthepatentee.”
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(condition restricting therightto sell)이 문제된 사안(GeneralTalking

Picture사안)의 경우 Mallinkrodt판결뿐만 아니라 Quanta판결에서도 선

례로 전제하고 있다는 점620)에 비추어 적어도 판매권한 제한 약정을 위반

하여 판매된 특허 제품에 대해서는 특허권 소진이 제한될 수 있다는 것으

로 보인다.621)

위 ①,② 와 ③을 구별하는 태도는 제한 약정의 형식에 따라 판매 

후 사용에 대한 제한 약정(postsaleconditionsonuse)을 위반한 경우와 판

매권한에 대한 제한 약정(conditionrestrictingtherighttosell)을 위반한 

경우를 구분하여,일단 전자(위 ①,②)의 경우는 제품 판매 자체는 라이센

스 범위 내에서 이루어진 것이어서 적어도 형식적으로 최초 판매 자체는 

이루어졌다고 볼 수 있는 반면에,후자(위 ③)의 경우는 제품 판매 자체가 

라이센스 범위를 넘어 이루어졌다는 법 논리상 구분을 기초로 하고 있는 

입장이다.살피건대 전자(위 ①,②)와 같이 비록 구매자의 사용권을 제한

하더라도 판매 권한 자체는 보장하는 경우에 후자(위 ③)와 같이 판매 권

한 자체를 제한하는 경우보다는 더 충분한 대가 회수를 하는 것이 일반적

이라는 점에서,③과 구분하여 ①,② 경우는 소진되는 것으로 처리하는 입

장이 기본적으로 타당하다고 할 것이다.

QuantaComputer,128S.Ct.at2118(quotingAdamsv.Burke,84U.S.(17Wall.)453,

457(1873)(alterationinoriginal).“)};McCammon,前揭論文,pp.792-793;Dufresne,前揭

論文,pp.41-43;반면에 Quanta판결은 단지 소진 인부의 기준으로 특허 독점의 인정이 

합리적인지를 기준으로 제시한 것이라는 입장에 대한 소개로 McCammon,同論文,pp.

793-796;이들과 달리 아직 입장이 명확하지 않다는 견해로 Rinehart,前揭論文,p.503.;

연방대법원의 Quanta사건 판결은 특정한 해당 사실관계에 한해서만 적용되는 입장이라

는 견해로 Siegal․Ecker,前揭論文,p.2(”However,despitetheexpectationsofmany

observers,andthemanyamicicuriae,Quantadidnotdiscusstheextenttowhicha

party can contractually restrictdownstream application ofthe patentexhaustion

doctrine.”).

620)Dufresne,前揭論文,pp.39,41.

621)이와 달리 Quanta판결은 단지 소진 인부의 기준으로 특허 독점의 인정이 합리적인

지를 기준으로 삼는 입장(areasonablenessapproachtopatentexhaustion)을 택한 것이라

고 해석하는 견해에 대해서는 McCammon,前揭論文,pp.793-796.
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이와 관련해서 비록 하급심 판결이지만 앞서 소개한 StaticControl

Components,Inc.v.Lexmark International,Inc.,615 F.Supp.2d 575

(E.D.Ky.,2009)판결은 우리나라에서 택해야 할 적절한 처리 기준으로 제

시했던 내용과 태도를 정확히 같이하는 판결로서,향후 우리나라에서 계약

과 특허권 소진의 충돌 쟁점과 관련된 문제 해결 과정에서 충분히 음미하

면서 참고할만하다.

동 판결에서는 종래 Mallinkrodt사건 등을 통해 나타난 연방순회항

소법원의 태도와 달리 연방대법원의 Quanta사건 판결은 판매권 자체를 

제한하는 조건(conditionrestrictingtherighttosell)과 판매 후 사용을 제

한하는 조건(postsaleconditionsonuse)을 구분하면서 전자를 위반한 경우

에는 특허권 소진이 제한되지만 후자를 위반한 경우에는 특허권 소진에 영

향이 없다고 보아왔던 종래 연방대법원의 입장이 여전히 유효하다는 점을 

분명히 밝히고(“Insum,theSupremeCourt'soverview ofitshistoryof

statementsonthelaw ofpatentexhaustionrevealsthattheCourthas

consistently held thatpatentholdersmay notinvokepatentlaw to

enforcerestrictionsonthepost-saleuseoftheirpatentedproducts.”),622)

622)StaticControlComponents,615F.Supp.2dat582{‘연방대법원의 특허권 소진 법리

에 판결들의 검토 결과는 법원이 일관되게 특허권자가 특허 제품에 관한 ‘판매 후 사용에 

대한 제한’(“restrictionsonthepost-saleuse”)의 강제를 위해 특허법을 원용할 수 없다는 

입장을 취해왔다는 것이다‘(“In sum,theSupremeCourt'soverview ofitshistoryof

statementsonthelaw ofpatentexhaustionrevealsthattheCourthasconsistentlyheld

thatpatentholdersmaynotinvokepatentlaw toenforcerestrictionsonthepost-sale

useoftheirpatentedproducts.”).‘연방대법원의 Quanta사건 판결 자체는 이전 사건들

에서 연방대법원이 특허권 소진 이론에 대한 취해왔던 입장을 재확인한 것에 불과하다.

그러나 특허권 소진 이론을 좁게 해석하는 연방순회항소법원의 입장에 직면하여,연방대

법원이 특허권 소진을 넓게 해석하는 입장을 다시 확인하였기 때문에,연방대법원의 

Quanta사건 판결은 법의 변화에 해당된다’(“QuantaitselfreaffirmstheSupremeCourt's

articulationofthedoctrineofpatentexhaustionassetforthinthecasesdiscussedin

theprevioussection.Itrepresentsachangeinthelaw,however,becausetheCourt

reassertedabroadunderstandingofpatentexhaustioninthefaceofFederalCircuit
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나아가 연방대법원은 Quanta사건 판결을 통해 묵시적으로(subsilentio)

연방순회항소법원의 Mallinkrodt사건 판결을 폐기한 것으로 판단된다

(“AfterreviewingQuanta,Mallinckrodt,andtheparties'arguments,this

CourtispersuadedthatQuantaoverruledMallinckrodtsubsilentio.”)623)

는 점을 명시하였다.

한편,위와 같이 특허권 소진이 제한될 수 있는 라이센시의 판매권 

자체를 제한하는 조건(conditionrestrictingtherighttosell)이 문제된 경

우라도(앞서 언급한 ③ 경우)그와 같은 조건을 라이센스 계약을 통해서 

직접 명시한 경우가 아니라 별도의 계약이나 제품 표면의 고지사항 기재,

판매시 고지의무 등의 방식으로 부가하고자 한 경우에는 거래안전을 심각

하게 위협하는 것을 막기 위하여 특허권 소진이 제한될 수 있는 라이센시

의 판매권 제한으로 해석하는데 엄격한 입장을 취하는 것이 적절하다.

나아가 위와 같이 라이센시의 판매권 제한을 초과하여 이루어진 판

매로 소진이 제한되어 특허권 행사가 가능하다고 인정되는 경우 특허 제품 

구매자나 이후 취득자는 전혀 보호받을 수 없는가가 문제된다.이에 대해 

미국 판례는 특허 제품 구매자가 취득자가 이러한 판매권한 제한 초과에 

대해 악의거나 악의로 추정될 수 있는 경우에 한하여 특허권 침해 책임을 

물을 수 있다는 입장을 취하면서,선의인 경우에 대해서는 언급하지 않고 

있다.624)살피건대 한국에서 라이센시가 판매권 제한을 초과하여 판매함으

로 인해 특허권자와의 계약을 위반해서 소진이 제한되는 경우,특허 제품 

caselaw thathadnarrowedthescopeofthedoctrine.”)}.

623)StaticControlComponents,615F.Supp.2dat588-589..

624)GeneralTalking Pictures,305 U.S.at126 (“PicturesCorporation ordered the

amplifiersand purchased them knowing thatTransformerCompany had notbeen

licensedtomakeorsellthem forsuchuseintheatres....AndasPicturesCorporation

ordered,purchasedandleasedthem knowingthefacts,italsowasaninfringer.”).



- 263 -

구매자나 취득자가 그와 같은 판매권 제한의 존부에 대해 전혀 알지 못하

는 경우에도 책임을 져야 하는가는 좀 더 논의해 보아야 할 문제이다.이

에 대해 한국에서는 선의의 구매자나 이후 취득자는 보호되지 않고,부당

이득반환이나 채무불이행에 의한 손해배상으로만 보호될 수 있으며,묵시

적 실시허락에 의한 보호를 고려해볼 수 있으나 실익이 없을 것이라는 견

해625)가 있는 반면에,반대로 채권적 효력을 가질 뿐인 특허권자와 양수인 

사이의 계약이 특허 제품에 표기되었다는 등의 사정만으로 대세효가 있는 

물권처럼 제3자에게까지 효력을 미치는 것은 물권과 채권을 엄격히 구분하

는 우리 법 하에서는 의문이라는 견해도 있다.626)생각건대 특허권 소진과 

계약이 충돌이 문제되는 상황 중에서 특허권 소진의 근거인 이중이득방지

를 기준으로 한 정책적 판단에 의해 특허권 소진을 배제하기로 하는 결정

이 이루어진 경우라면 애초부터 특허권 소진 자체가 이루어지지 않은 것이

므로 대세적 효력을 지닌 특허권은 당연히 이후의 선의 취득자에게도 미친

다고 보는 것이 타당하다.627)

한편 계약상 제한 위반시 특허권 소진 및 특허침해 책임과 계약상 

책임의 관계를 살펴보면 다음과 같다.특허권자가 계약을 통해 라이센시에

게 부여한 판매권 제한이나 구매자에게 부여한 사용권 제한의 위반이 이루

어진 경우에는 특허권 소진 여부에 무관하게 그 계약 위반 상대방에게 특

625)설민수,前揭論文,52-53면.

626)박준석(註9論文),172면;이와 유사하게 일본 BBS사건 최고재판소에 대한 판결에 대

한 문제점을 지적한 견해로 이상정(註271論文),8-11면.

627)한편,筆者의 私見으로 이와 같은 논리를 일관할 경우 거래안전이 심각하게 훼손될 

수 있다는 점에서 특허권 소진이나 그 제한은 특허권과 거래안전(소유권)의 충돌 상황에서 

어느 것을 우선할 것인지에 대한 정책적 판단이라는 점에 비중을 두어 거래안전을 보호하

기 위한 민사법상 다른 법리인 표현책임(외관주의)의 법리를 유추하여 제한적으로만 특허

침해 책임 추궁을 허용하는 이론 구성의 시도에 대해서는 앞서 III.1.나.(6)가.부분에서 소

개한 바 있다.그러나 이는 민사법상 다른 법리인 표현책임(외관주의)법리 자체나 그 유

추 한계 등에 대한 좀 더 깊은 논의가 이루어진 후에야 가능할 것으로 생각하며,本 論文

에서는 그러한 논의에 대한 단초만을 제시하기로 한다.
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허권 침해 책임과 함께 또는 특허권이 소진된 경우에는 단독으로 계약위반

의 책임을 추궁할 수 있다.반면에,특허권자가 라이센시에게 제품을 판매

권을 부여하면서 제품 판매시에 구매자에게 사용권 제한 의무를 부과하도

록 하였는데 제품 구매자가 그 제한을 위반하여 사용한 경우에는 계약 당

사자인 라이센시만이 제품 구매자를 상대로 계약 위반 책임을 추궁할 수 

있다.

본 논문을 통해 시도한 관련 쟁점들에 대한 검토 결과를 반영하여 

종합한 특허권 소진 이론의 새로운 주체 및 거래제공 요건의 핵심 결론만

을 요약해서 제시해보면 다음과 같다.

① 전통적인 특허권 소진은 특허권자가 직접 판매한 경우 또는 특허

권자로부터 특허 제품의 판매에 대한 라이센스를 받은 자에 의해 적법하게

(주체 요건)무조건부의 판매가 이루어진 경우에(거래제공 요건)적용되던 

법원칙이다.

② 한편,특허권자와 라이센시 사이에 라이센시의 판매권 제한

(conditionrestrictingtherighttosell)계약이 이루어졌는데 라이센시가 

그 제한을 위반한 경우 특허권은 소진되지 않는다.628)629)단,이 경우 라이

센시의 권한을 제한하는 계약 방식은 적어도 라이센스 계약에서 직접 명확

하게 그 판매권을 제한한 경우에 한하여 인정된다고 보아야 한다.630)

628)반면에 특허권자가 특허 제품을 제조․판매하면서 계약을 통해 구매자의 사용권을 제

한(post-saleconditionsonuse)하거나,특허권자와 라이센시가 계약을 통해 라이센시로 하

여금 특허 제품을 제조․판매할 때 계약을 통해 구매자의 사용권을 제한(post-sale

conditionsonuse)하도록 하였는데,구매자가 그 사용 제한 조건에 반하는 제품 사용을 

한 경우에는 여전히 특허권이 소진된다.

629)이는 특허권 소진과 계약의 충돌 문제에 대한 미국,일본,한국에서 논의되는 다양한 

처리 기준들에 대한 검토를 통해,우리나라에서 적정한 처리 기준으로 제시한 바 있는 미

국 연방대법원의 Quanta,533U.S.617(2008)판결,GeneralTalkingPictures,305U.S.

124(1938)판결과 최근 연방지방법원의 StaticControlComponents,615F.Supp.2d575

(E.D.Ky.,2009)판결의 입장에 따른 것이다.

630)반면에 별도의 계약이나 제품 표지의 고지문 부기 등의 형태에 의한 판매권 제한은 
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③ 위와 같은 라이센시의 판매권 제한을 위반한 판매로 소진이 제한

된 경우 특허 제품 구매자나 이후 제품 취득자가 그러한 계약상 판매권 제

한의 존재에 대해 선의라고 하더라고 원칙적으로 계약상 책임이나 부당이

득 등에 의한 보호 외에는 보호받을 수 없으며 특허권 침해 책임을 부담한

다.631)

④ 위와 같은 라이센시의 판매권 제한을 위반한 판매로 특허권 소진

이 배제된 경우 특허권자는 라이센시,제품 구매자,제품의 후행 취득자를 

상대로 특허침해 책임을 물을 수 있고,동시에 라이센시에게 계약 위반 책

임을 추궁할 수 있다.632)

이상과 같이 수정된 새로운 특허권 소진의 ‘주체’및 ‘거래제공’요건

제시에 이어 다음 항에서는 새로운 특허권 소진의 ‘객체’요건에 대해서 

검토해본다.

나.객체 요건

특허권 소진이 배제될 수 있는 라이센시의 판매권 제한으로 해석하는데 엄격한 입장을 취

하는 것이 타당하다.

631)이에 대해서는 현재 우리나라에서 견해가 통일되어 있지 않으며,미국 판례는 특허 

제품 구매자나 취득자가 이러한 판매권한 제한 초과에 대해 악의거나 악의로 추정될 수 

있는 경우에 한하여 특허권 침해 책임을 물을 수 있다는 입장을 취하면서,선의인 경우에 

대해서는 언급하지 않고 있다;생각건대 특허권 소진과 계약이 충돌이 문제되는 상황 중

에서 특허권 소진의 근거인 이중이득방지를 기준으로 한 정책적 판단에 의해 특허권 소진

을 배제하기로 하는 결정이 이루어진 경우라면 애초부터 특허권 소진 자체가 이루어지지 

않은 것이므로 대세적 효력을 지닌 특허권은 당연히 이후의 선의 취득자에게도 미친다고 

보는 것이 타당하다.다만,이와 같은 논리를 일관할 경우 거래안전이 심각하게 훼손될 수 

있다는 점에서 거래안전을 보호하기 위해 추후 민사법상 다른 법리인 표현책임(외관주의)

의 법리를 유추하는 이론 구성을 시도해볼 수도 있을 것이라는 논의의 단초를 제시하고자 

한 筆者의 私見은 앞서 소개한 바 있다.

632)한편,특허권자와 라이센시 또는 특허권자와 구매자 사이에 다른 내용의 계약상 제한

이 있었고,그 제한 조건 위반에도 불구하고 특허권이 소진되는 경우 계약 상대방에게 계

약 위반 책임은 당연히 물을 수 있다.
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(1)전통적인 소진의 객체 요건과 한계 선상의 쟁점

전통적인 특허권 소진은 특허권자의 의사에 기해 ‘특허 발명이 구현

된 제품’(객체 요건)이 판매되어 특허권과 소유권의 충돌이 발생된 상황에 

적용되는 법원칙이다.

그런데 전통적으로 특허권 소진이 인정되던 위와 같은 경우에서 좀 

더 나아가 과연 (i)물건의 양도로도 방법특허에 대한 특허권이 소진될 수 

있는지와 더 나아가 (ii)특허 발명의 일부만 구현된 물건의 양도로도 물건

특허나 방법특허에 대한 특허권이 소진될 수 있는지 여부가 특허 일부 구

현 물건의 판매와 (방법)특허권 소진 쟁점으로 ‘객체 요건’의 한계 선상에

서 문제되고 있다.

이에 대해서는 본 논문의 III.2.‘특허 일부 구현 물건의 판매 및 방

법특허와 특허권 소진’부분에서 상세히 검토한 바 있다.

(2)새로운 객체 요건에 대한 검토

전통적인 특허권 소진은 특허권자의 의사에 기해 ‘특허 발명이 구현

된 제품’(객체 요건)이 판매되어 특허권과 소유권의 충돌이 발생된 상황에 

적용되는 법원칙으로,이때 특허 발명이 구현된 제품이란 취득자가 해당 

제품을 업으로 사용하거나 양도하는 것이 특허법 규정상 특허 실시633)로 

633)제94조(특허권의 효력)특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.

(하략)

제2조(정의)이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.<개정 1995.12.29>

3."실시"라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가.물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건

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

위

나.방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위
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특허권 침해에 해당되는 경우를 말한다.즉,원칙적으로 ‘특허 발명이 구현

된 제품‘은 해당 제품이 특허발명 청구항의 모든 구성요소를 완비한 경우

나 일부 구성요소가 치환되어 있더라도 균등론에 의해 균등침해가 인정되

는 경우에 한정된다고 할 수 있다.

한편 이와 같은 특허권 소진의 객체 요건과 관련된 소진의 한계 선

상 쟁점으로 특허의 일부를 구현한 물건(방법특허의 이용에 사용될 물건)

의 판매와 (방법)특허의 소진이 문제되어 왔다.이에 따라 본 논문의 III.2.

‘특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허와 특허권 소진’에서는 소진 요

건효과 체계상의 해당 쟁점의 위치를 고려하면서 종래 관련 미국,일본,한

국의 입장을 망라적으로 정리․검토한 후에 향후 한국에서의 처리 방향에 

대해 검토한 바 있는바,그 검토 결과를 반영한 특허권 소진 이론의 새로

운 객체 요건에 관한 핵심 내용은 다음과 같다.

일단 비록 미국 판례에서 이룰 명시적으로 언급하지는 않았으나 소

위 ‘성과물의 양도’시에 물건을 생산하는 방법특허의 소진이 인정된다는 

점에 대해서는 일반적인 물건특허의 소진과 실질적으로 다를 바가 없으므

로 일본 학설634)과 판례635)의 일치하는 입장과 같이 소진 인정에 문제가 

없을 것이다.636)

다.물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 나목의 행위외에 그 방법에 의하여 생산

한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행

위.

634)中山信弘(註325書),372頁;中山信弘․小泉直樹,前揭書,1025頁. 

635)知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021(“イ　成果物の使用、譲渡等について :物を

生産する方法の発明に係る方法により生産された物（成果物）については、特許権者又は特

許権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内においてこれを譲渡した場合には、当該成

果物については特許権はその目的を達したものとして消尽し、もはや特許権者は、当該特許

製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等に対し、特許権に基づく権利行使をすることがで

きないというべきである。”).

636)知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021에서도 이와 같은 경우 방법특허의 소진이 
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한편,특허의 일부가 구현된 물건(방법 특허의 이용에 사용될 물건)

의 양도가 이루어진 경우 중에 ① 당해 물건이 당해 특허를 실시하는 용도 

이외의 다른 합리적인 비침해용도를 갖지 않고(no resonable

non-infringinguse),② 당해 물건에 당해 특허발명의 핵심적 특징이 구현

되어 있는(embodie[d]essentialfeaturesof[the]patentedinvention)경우

라면,그 물건에 (방법)특허가 실질적으로 구현된(substantiallyembodied)

경우로 인정되어 (방법)특허가 소진된다고 보는 것이 타당하다{미국 연방

대법원의 Quanta사건 판결637)(연방대법원의 Univis사건 판결을 원용)}.

유사한 취지로 특허의 일부가 구현된 물건(방법 특허의 이용에 사용

될 물건)의 양도가 이루어진 경우 중에 ① 당해 물건이 당해 (방법)특허의 

실시‘에만 사용’되고(일본 특허법 제101조 제3호,소위 ‘전용품’),② 당해 

물건이 당해 (방법)특허 발명의 ‘전 공정(구성요소)’638)의 실시‘에 사용’되는 

경우라면,역시 (방법)특허가 소진된다고 보는 것이 타당하다(일본 학설639)

및 판례640)).

인정되는 이유에 대해서는 다음과 같은 취지로 판시하고 있다.“なぜならば、この場合に

は、市場における商品の自由な流通を保障すべきこと、特許権者に二重の利得の機会を与え

る必要がないことといった、物の発明に係る特許権が消尽する実質的な根拠として判例

（BBS事件最高裁判決）の挙げる理由が、同様に当てはまるからである。”.

637)Quanta,553U.S.at632-635.

638)일본의 학설들은 주로 방법발명과 특허권 소진의 논의에 집중되어 있어,동일한 논의

가 가능한 특허 일부 구현 물건의 양도와 ‘물건’특허의 소진에 대해서는 직접 언급하고 있

지 않다.그러나 방법특허의 개념상 특성에 따른 논의 부분을 제외하고,방법특허를 전제

한 ‘공정’의 개념을 물건특허의 경우까지 함께 고려하여 ‘공정’또는 ‘구성요소’,즉 ‘공정

(구성요소)’로 포괄하여 논의하고 그 결과를 함께 활용하는 것이 적절하다.

639)田村善之(註326論文),39頁;김동준(註361論文),298면 표 참조.

640)이와는 입장이 약간 다르지만 소위 ‘전용품’의 양도시에 방법특허가 소진된다는 판례

로 知財高裁 平成18年1月31日 平17(ネ)10021{‘특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 

실시권자가 특허발명에 관한 방법의 이용에만 사용되는 물건(특허법 101조 3호)또는 그 

방법의 이용에 사용되는 물건(국내에 있어서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것을 제외한

다)으로 그 발명에 의한 과제의 해결에 필수불가결한 물건(동조 4호)을 양도한 경우’

(“（イ）また、特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が、特許発明に係る方法の使
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이때 미국 연방대법원 Quanta사건 판결의 (방법)특허가 ‘실질적으로 

구현된(substantiallyembodied)’물건과 일본 판례나 학설의 (방법)발명의 

‘전 공정(구성요소)’의 실시‘에만 사용’된 물건은 실질적으로 거의 동일한 

의미이지만,‘전 공정(구성요소)’의 실시‘에만 사용’이라는 기준은 만약 기계

적․형식적으로 적용될 경우 방법특허 청구항의 각 공정(구성요소)중 사

소한 일부 공정(구성요소)에 사용되지 못하는 경우 그에 포섭되기 어려울 

수 있다.따라서 좀 더 유연한 기준인 미국 연방대법원의 Quanta사건과 

Univis사건 판결에서 밝힌 ‘실질적 구현’기준과 그를 판단하기 위한 두 

가지 기준을 통해 특허의 일부가 구현된 물건(방법 특허의 이용에 사용될 

물건)의 판매로 인한 (방법)특허의 소진 여부를 판단하는 것이 적절하다.

부가적으로 방법특허의 소진을 위해서 특허권자가 방법특허와 그 방

법특허를 실시하기 위한 장치에 대한 특허를 동시에 보유하는 경우에만 가

능하다고 보는 입장641)은 부당하며,642)방법발명 특허권이 공유인 경우 다

른 공유자의 동의가 없는 경우에도 특허권자가 ‘그 방법의 실시에만 사용

하는 물건’을 양도한 경우라면 소진이 된다고 보아야 하고,643)‘물건의 발

명’과 ‘물건을 생산하는 방법의 발명(생산방법발명)’의 경우에만 물건의 양

도로 인한 특허권 소진이 적용될 수 있고,‘단순방법발명’의 특허에 관하여

는 일괄적으로 물건의 양도로 인한 특허 소진이 적용될 수 없다는 태도644)

用にのみ用いる物（特許法101条３号）又はその方法の使用に用いる物（我が国の国内におい

て広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なも

の（同条４号）を譲渡した場合において、譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の

発明に係る方法の使用をする行為、及び、その物を用いて特許発明に係る方法により生産し

た物を使用、譲渡等する行為については、特許権者は、特許権に基づく差止請求権等を行使

することは許されないと解するのが相当である。”)}.

641)서울중앙지방법원 2008.1.31.선고 2006가합58313판결.

642)田村善之(註326論文),281-283頁;김동준(註361論文),298-299면;그렇게 양도된 물건

에 대한 특허권은 소진한다고 보는 것이 타당하다.

643)특허법원 2009.12.18.선고 2008허13299판결은 반대;김동준(註361論文),301-302면.

644)서울고등법원 2000.5.2.선고 99나59391판결.
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는 부당하다.645)

본 논문을 통해 시도한 관련 쟁점들에 대한 검토 결과를 반영하여 

종합한 특허권 소진 이론의 새로운 객체 요건의 핵심 결론만을 요약해서 

제시해보면 다음과 같다.

① 전통적인 특허권 소진은 특허권자의 의사에 따라 ‘특허 발명이 구

현된 제품’(객체 요건)이 판매되어 특허권과 소유권의 충돌이 발생된 상황

에 적용되던 법원칙이다.

② 한편,물건을 생산하는 방법특허의 경우도 그 특허 방법으로 생산

된 물건(소위 ‘성과물’)이 양도된 경우에는 소진된다.

③ 물건 생산 방법특허,단순 방법특허,물건특허를 불문하고 (방법)

특허 일부 구현 물건(특허 방법의 이용에 사용되는 물건)의 양도가 이루어

진 경우에 (i)그 물건이 당해 (방법)특허를 실시하는 용도 이외의 다른 합

리적인 비침해용도를 갖지 않고(noresonablenon-infringinguse),(ii)그 

물건에 당해 (방법)특허 발명의 핵심적 특징이 구현(embodie[d]essential

featuresof[the]patentedinvention)된 경우라면,이는 (방법)특허가 실질

적으로 구현된(substantiallyembodied)물건으로 인정되어 당해 (방법)특허

가 소진된다.646)

이상과 같이 수정된 새로운 특허권 소진의 ‘객체’요건 제시에 이어 

다음 항에서는 새로운 특허권 소진의 ‘장소’요건에 대해서 검토해본다.

다.장소 요건 

(1)전통적인 소진의 장소 요건과 한계 선상의 쟁점

645)김동준(註361論文),291면.

646)Quanta,553U.S.at632-635.
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전통적으로 특허권 소진은 특허권자의 의사에 따라 특허 발명이 구

현된 제품이 ‘국내에서’(장소 요건)판매된 경우에 적용되던 법원칙이다.

그런데 특허권 소진의 근거가 특허 제품의 판매 기회 보장으로 특허

법제가 기술․산업 발전 촉진을 위해 부여하고자 했던 인센티브의 적정한 

보장에 이르렀다는 정책적 판단에 기인한다는 점에서 비추어 볼 때,일단 

특허독립의 원칙에 따라 각 국가별로 독립적인 요건과 절차에 따라 특허가 

등록되고 효력이 인정되는 상황에서 외국에 등록된 특허가 구현된 제품을 

외국에서 판매하였다는 것만으로 국내에서 등록된 특허에 대해 특허법이 

보장하고자 하였던 이익까지 충분히 보장되었다고 볼 수 있는지 논란이 있

다.이런 맥락에서 특허권 소진의 ‘장소’요건과 관련해서 소진의 한계 문

제로 일정한 연관성 있는 해외 특허가 구현된 제품이 해외에서 판매된 경

우까지 국내 특허가 소진될 수 있는지 여부가 병행수입과 관련해서 논란이 

되고 있다.

이에 대해서는 본 논문의 III.3.‘병행수입과 특허권 소진’부분에서 

상세히 검토한 바 있다.

(2)새로운 장소 요건에 대한 검토

전통적으로 특허권 소진은 특허권자의 의사에 따라 특허 발명이 구

현된 제품의 판매가 ‘국내에서’(장소 요건)이루어진 경우에 적용되던 법원

칙인데,647)장소 요건과 관련된 특허권 소진의 한계 선상 쟁점으로 특허권

의 국제적 소진 또는 병행수입이 문제되어 왔다.이에 본 논문의 III.3.‘병

행수입과 특허권 소진’에서는 소진 요건효과 체계상 해당 쟁점의 위치를 

647)한편,미국에서는 JazzPhoto,264F.3d1094(C.A.Fed.2001),FujiPhotoFilm,394

F.3d1368(Fed.Cir.2005),Fujifilm,605F.3d.1366(Fed.Cir.2010)판결 등에서 병행수

입과 국제적 소진 문제가 논의 되었다.
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고려하면서,종래 관련 미국,일본,한국의 입장을 망라적으로 정리․검토

하고,향후 한국에서의 처리 방향에 대해 검토한 바 있다.

그 검토 결과를 반영한 특허권 소진 이론의 새로운 장소 요건에 관

한 핵심 내용은 다음과 같다.

여타 특허권 소진 쟁점과 마찬가지로 한국에서의 적절한 병행수입의 

처리 방안 역시 병행수입과 특허권 소진이 문제되는 시점에 한국의 특허 

제품 거래 및 이용 현황이나 기술 및 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합

적으로 고려하여 정책적으로 판단해야 하는 문제이다.648)실제로 무역관련

지식재산권협정(Trips)에서도 병행수입을 포함한 소진의 인정 범위에 대한 

선진국과 개발도상국의 현격한 입장 차이로 인해 소진의 인정 여부에 대한 

추상적 합의도 이루지 못하고 TripsI.article6에서 ‘본 협정의 어떤 조항

도 지적재산권 소진 문제를 다룬 것으로 이해되서는 안된다’649)라는 규정

을 두게 되었다.650)

그런데 국내와 해외에서 실질적으로 동일한 내용의 특허가 등록되어 

648)“병행수입의 허용여부에 대한 논거들은 법률해석론에 의한 것이 아니라 거시 정책론

에 근거한 것이라 각자 상황에 따라 설득력이 너무 다르므로 법률해석으로 찬반논쟁을 쉽

게 마무리하는 것은 부당“하며,“병행수입은 조문이 아니라 해석론에 의지해서 논의되는 

것”으로 “조문의 문언적 의미로는 원칙적으로 침해행위에 속하는 수입행위에 대해 조문의 

목적론적 해석에 의해 지적재산권의 행사가 제한돼서 수입이 허용되는 예외에 해당”된다

는 점을 적절히 지적해주는 내용으로 박준석(註9論文),203-204면.

649)URUGUAYROUNDAGREEMENT:TRIPS

PartI— GeneralProvisionsandBasicPrinciples

Article6Exhaustion

ForthepurposesofdisputesettlementunderthisAgreement,subjecttotheprovisions

ofArticles3and4nothinginthisAgreementshallbeusedtoaddresstheissueof

theexhaustionofintellectualpropertyrights.

650)정상조(註368論文),47면;中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,363면.
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있고,그 국내외 특허의 특허권자인 실질적 1인으로부터 해외에서 특허 제

품을 구매해서 국내로 수입한 경우라도 외국에서의 판매행위로 그와 독립

된 수입국에서의 특허권 행사가 제한된다는 것은 각 국가별 지식재산권(특

허권)독립의 원칙651)에 반하는 측면이 있으며,652)현실적으로도 국내와 해

외에 등록된 특허 내용이 정확히 일치하지 않는 경우나,국내외 특허권자

가 1개의 법인격이 아닌 경우라면 그 인정 범위의 판단에 어려움이 있을 

수밖에 없어서,653)병행수입과 관련된 특허권의 소진 문제는 여타 특허권 

소진의 한계 선상의 쟁점들과 달리 이를 소진이론의 하나로 함께 논의할 

수 있는 것인지에 대한 의문이 있다.654)

그러나 국내소진도 명문 법규정과 다른 정책적 결론을 도출하기 위

한 해석론이라는 점에서 지식재산권(특허권)독립의 원칙에 일견 반하는 

것과 같은 결론이라도 국제소진이라는 목적론적 해석을 통해 도출되지 못

할 이유는 없고,655)가사 묵시적 실시허락이라는 형식을 취하더라도 결국 

651)특허권에 관하여 파리협약 제4조의 2는 ‘동맹국 국민에 의하여 여러 동맹국에 출원된 

특허들은 통일한 발명에 대하여 동맹국·비용맹국인지를 불문하여 다른 국가에서 획득된 

특허로부터 독립적이다’라고 하여 국가별 ‘특허 독립의 원칙’또는 ‘속지주의’를 규정하고 

있다.

ParisConventionfortheProtectionofIndustrialProperty

Article4bis

Patents:Independence ofPatents Obtained for the Same Invention in Different

Countries

(1)PatentsappliedforinthevariouscountriesoftheUnionbynationalsofcountries

oftheUnionshallbeindependentofpatentsobtainedforthesameinventioninother

countries,whethermembersoftheUnionornot.

652)박준석(註13論文),214면.

653)中山信弘(註325書),385頁.

654)이에 따라 BBS사건에서 최고재판소의 입장처럼 외국에서의 특허권은 한국에서의 특

허권과 요건,효과 등에서 다른 것이므로 해외 특허권의 효력이 미치는 지역에서 물건이 

판매되었다는 이유로 특허소진이 발생한다는 것은 부당하고,사건을 심리하는 법원으로서

도 국내외 특허권을 비교해야 하는 어려움이 있으므로 국제적으로 특허권이 소진된다고 

보는 것은 적절하지 않고 유사 특허가 국내외에 존재하고,동일 주체가 유통시켜 이미 이

득을 얻었다면 묵시적 실시허락이 있다고 보아야 한다는 상당히 설득력 있는 견해도 있

다.설민수,前揭論文,94면;最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826.
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그 판단의 핵심은 이미 충분히 특허법상 보호를 받았는지가 될 것이라는 

점에서 실질적으로는 국내소진 이론의 연장선상에서 논의되는 쟁점이라고 

보는 것이 좀 더 적절하다.656)

앞서 언급한 바와 같이 병행수입의 인부 판단은 정책적 선택의 문제

인데,여타 소진론의 쟁점들과 마찬가지로 그 인정의 가장 중요한 근거는 

특허권자의 이중보상 금지,657)목적은 국제거래시장에서 유통 촉진 내지는 

거래 안전이다.658)659)따라서 본 쟁점 역시 문제되는 시점에 한국의 특허 

제품 거래 및 이용 현황이나 산업 발전 상황 등 제반 상황을 종합적으로 

고려하여 정책적으로 판단해야 할 사항이다.

이를 전제로 현 상황을 고려할 때 참고해볼만한 한국에서의 적절한 

처리 방안에 대해 검토해 보면,국제거래의 일상화에 따라 실질적으로 동

일한 당사자가 보유한 실질적으로 동일한 발명에 대한 국내외의 특허가 존

재하는 경우 해외 시장에서의 판매로 단일한 전세계 시장에서 국내 특허법

제가 보호하고자 하는 이득을 이미 회수했다고 볼 여지가 있다는 점뿐만 

655)병행수입을 포함해서 소진론의 문제는 결국 결론을 중시하는 “입법론적 해석론”이 될 

수밖에 없다는 견해로 中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,364-365면.

656)이와 같은 견해로 박준석(註13論文),214-215면.

657)上揭論文,213면.

658)中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,373면.

659)그 외에도 상표상품의 경우 대체로 병행수입을 허용하는 입장인데,병행수입하는 특

허 제품의 대부분은 상표상품이므로,특허제품의 병행수입을 허용하지 않으면,상표법에 

의해서는 병행수입을 금지하지 못하는 제품을 특허법을 이용해서는 금지할 수 있게 돼서 

실질적으로 상표상품의 병행수입을 원칙적으로 허용하고 있는 입장에 저촉되게 된다는 점

이나(上揭書,371면),국내 소비자들이 경쟁으로 인한 가격인하의 혜택을 누리지 못하게 된

다는 점(同書,372면),자의적인 시장분할 시도를 허용해서는 안된다는 점 등을 지적하는 

견해들이 있다.;반면에 병행수입을 불허하는 논거로는 특허법 규정 내용 외에도 파리협약 

제4조의 2(‘동맹국 국민에 의하여 여러 동맹국에 출원된 특허들은 통일한 발명에 대하여 

동맹국·비용맹국인지를 불문하여 다른 국가에서 획득된 특허로부터 독립적이다’)의 국가별 

‘특허 독립의 원칙’또는 ‘속지주의’와 그에 따른 이중보상의 개념상 불성립 등이 지적된다

(同書,364면.그에 대한 반론 역시 同書,364면).
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아니라,현재 우리나라의 기술수준이 많이 향상되기는 하였으나 아직까지

도 특허권의 보호를 구하는 입장보다는 특허권 침해의 책임을 추궁당하는 

경우가 다소 많은 상황으로 보인다는 점과,지정학적 위치상 국제적인 무

역 활동이 많은 비중을 차지할 수밖에 없다는 점 등을 고려해볼 때,미국

의 판례와 같이 병행수입을 일률적으로 부정하기 보다는,일본 BBS2심 판

결처럼 이중보상취득을 이유로 병행수입을 인정하되 그 인정 요건의 해석

을 엄격히 해서 다소 제한적으로 운영하는 것이 타당해 보인다.660)

이와 같이 일정한 경우에 특허권의 국제소진을 이유로 병행수입을 

허용하기로 할 경우 검토해야 하는 중요한 문제는 특허권의 국제소진이 인

정되기 위해서 전통적인 특허권 국내 소진 요건에서 추가로 필요한 요건이

다.

많은 사안에 대한 판례가 축척되어 있는 상표상품의 병행수입에 대

한 논의661)를 적절히 차용하고 변용해서 검토해보면,상표상품의 병행수입

에서 논의되는 점과 유사하다.

특허권 소진의 장소 요건이 해외로도 확장되기 위한 조건은 특허권 

독립의 원칙상 개념적으로 분리될 수밖에 없는 국내외 특허권과 국내외 특

허권자의 관계에 대한 이하 (i)진정물품성 요건과 (ii)권리자의 동일성 요

건으로 발현된다.662)

(i)일단 특허권 독립의 원칙상 국내와 해외에서 특허권이 개념적으

로 분리될 수밖에 없으므로 전통적인 특허권 요건 중 주체 요건과 객체 요

건은 그대로 적용될 수 없다.이는 ‘외국’특허 발명이 구현된 제품이(객체)

‘외국’특허권자의 의사에 따라 적법하게(주체)해외에서 거래에 제공되어

660)한편 BBS상고심의 태도도 비록 묵시적 라이센스를 근거로 삼기는 했으나,결국 국제

소진을 인정한 것과 같은 결과가 되므로 실질적으로는 큰 차이가 없다.

661)대표적인 논의로 정상조(註368論文)참고.

662)정상조(註368論文),48-50면;中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,373-374면.
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야 한다는 점으로 수정될 수밖에 없다(진정물품성 요건).

상표상품의 병행수입 논의를 일부 차용하면 ‘외국’특허권자가 자신

의 의사에 따라 적법하게(주체)해외에서 거래에 제공하며 대가를 회수했

어야 한다.663)

한편,이와 관련해서 한국 특허권에 대응하는 외국 특허권 자체가 존

재하지 않는 경우에도 병행수입이 허용되어야 하는지에 대한 논의가 있으

나,664)대응 특허권의 존재를 요구하지 않는 것은 국제 소진을 포함한 특

허권 소진의 근거인 이중이득방지를 소진의 인부 판단 기준에서 포기하는 

것과 같아서 받아들이기 어렵다고 할 것이다.

이때 양국에서 인정되고 있는 특허권의 청구범위의 이동,존재기간의 

상위 차이가 날 경우 병행수입의 인부 판단이라는 어려운 문제가 남을 수

밖에 없지만,‘국내 특허권자가 행사하고자 하는 국내 특허권에 대해 해외 

특허권자가 이미 해외에서 실질적으로 같은 권리를 행사해서 1회의 대가 

회수 기회를 보장받았다고 볼 수 있는가’라는 점을 판단 기준으로 삼아 사

례별로 검토한다면 타당한 결론을 내릴 수 있을 것이다.665)

한편,특허권 독립의 원칙상 개념적으로 국내와 해외에서 특허권자가 

분리될 수밖에 없으므로 특허권을 행사할 수 없게 되는 국내 특허권자는 

해외 특허권자와 어떤 관계에 있는 경우에 한하는지가 소진 ‘효과’중 ‘소

663)이때 거래 제공이나 대가 회수의 범위 등에 대해서는 앞서 전통적인 특허권 소진 요

건 부분(II.2.나.(1)(라)거래제공 부분)에서 설명했던 논의가 그대로 적용된다.

664)대응 특허권이 없어도 병행수입이 허용되어야 한다는 견해로 中山信弘 (한일지재권연

구회 역),前揭書,374면.

665)박준석(註9論文),162-163면;앞서 소개한 바와 같이 同論文,163면 각주 11에는 이에 

대한 구체적인 예를 들고 있다.(“수출국 특허권은 구성요소 a+b+c로,수입국 특허권은 

a+b로 이루어져 있는데,병행수입품이 a+b+c와 a+b+d의 두 가지 기술이 구현된 제품이라

면,제품 중에서 a+b+c기술이 구현된 부분에 대해서는 특허권이 국제 소진되지만,a+b+d

기술이 구현된 부분에 대해서는 특허권이 국제소진 되지 않으며,따라서 양 부분이 분리

가능한지에 따라 전부 또는 일부가 수입 금지되어야 한다”).
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진 대상 특허권의 주체’와 관련해서 (ii)권리자의 동일성666)요건으로 나타

난다.이때 소진 ‘효과’가 미치는 ‘소진 대상 특허권의 주체’는 사안마다 특

허권의 국제적 소진의 근거인 이중이득방지의 측면에서 ‘자연적․사회적 

관점에서 실질적으로 동일인지’667)를 살펴 결정되어야 한다(‘권리자의 동일

성’).668)669)

나아가 앞서 ‘III.1.특허권 소진과 계약의 충돌‘부분에서 살펴본 특

허권 소진을 계약을 통해 제한할 수 있는지에 대한 일반적인 검토 결과는 

특허권의 ’국제적‘소진을 계약을 통해서 제한할 수 있는지에 대한 논의에

도 적용된다.이에 따라 병행수입과 계약의 충돌이 전형적으로 문제되는 

해외 특허권자가 제품의 구매자나 제조․판매 라이센시와 계약으로 제품 

수출지역이나 제품 사용 지역을 제한하였는데,그에 위반된 수출이나 사용

이 이루어진 경우에는 다음과 같이 두 가지 경우로 나누어 달리 처리하는 

666)상표상품의 병행수입과 관련해서는 보통 출처의 동일성이라는 요건으로 논의된다.정

상조(註368論文),50-51면.

667)자연인이든 법인이나 단체든 법인격은 각 국가의 법에 따라 인정되는 것이므로 ‘법적 

동일인’인지 여부는 애초부터 문제되지 않는다고 보는 것이 타당하다.

668)박준석(註9論文),164-165면.이와 관련해서 특허권의 경우 많은 국가에서 국제주의를 

발명의 신규성 심사 기준으로 삼고,국제우선권 제도를 운영하고 있으므로,상표권과 달리 

양 국가에서 권리자 동일성 요건이 충족될 가능성이 크다고 한다.

669)나아가 양국의 특허권자가 동일인인 상태에서 해외에서 특허 제품의 판매가 이루어진 

후에 국내 특허권자가 변경된 경우에 국내 특허권의 양수인도 특허권을 행사할 수 없는지

에 대해,원칙적으로 특허권 양수인은 특허권을 행사해서 수입을 저지할 수 있으나 애초

부터 해외에서 이미 물품이 판매된 사정을 알고 국내 특허권을 양수한 경우에는 특허권을 

행사할 수 없다는 견해가 있다(上揭論文,165면.同論文에서는 이런 경우를 ‘그 밖의 사정

에 의해 동일인으로 볼 수 있는 경우’라고 한다).그리고 수입국에 특허권자 외에 별도로 

전용실시권자가 있을 경우,전용실시권자가 외국의 상표권자와 동일인으로 볼 수 있는 경

우에만 병행수입이 허용된다는 취지의 상표상품 병행수입 분야에서의 판례가 있으나(대법

원 1997.10.10.선고 96도2191판결),수입국의 특허권자가 외국의 특허권자가 동일인으

로 볼 수 있는 경우라면 수입국의 원 특허권자가 특허권을 행사할 수 없는데도 불구하고 

전용실시권자가 특허권을 행사할 수 있다는 판례의 태도는 부당하다는 견해가 있다(同論

文,166면).
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것이 필요하다.우선 1)특허권자가 특허 제품을 제조․판매하면서 구매자

가 이를 일정 지역으로 재판매하거나 일정 지역에서 사용하지 못하도록 판

매 후 사용권을 제한(post-saleconditionsonuse)한 형태(Mallinkrodt판결 

사안)라면 소진이 인정되고,그 제한 내용을 알거나 알 수 있었는지를 불

문하고 제품의 구매자가 제3의 전득자에게 특허 침해 책임을 묻을 수 없으

나,2)특허권자가 일정 지역으로 판매하지 못하게 하거나 일정 지역에서 

사용하고자 하는 상대방에게 판매하지 못하도록 라이센시의 판매권을 제한

(conditionrestrictingtherighttosell)한 형태(GeneralTalkingPicture사

안)라면 애초부터 소진이 부정되고,그 제한 내용을 알거나 알 수 있었는

지를 불문하고 제품의 구매자가 제3의 전득자에게 특허 침해 책임을 묻을 

수 있다고 보는 것이 타당하다고 할 것이다.670)671)

본 논문을 통해 시도한 관련 쟁점에 대한 검토 결과를 반영하여 종

합한 특허권 소진 이론의 새로운 장소 요건의 핵심 결론을 요약해서 제시

해보면 다음과 같다.

670)다만,앞서 추후 논의의 방향에 대한 筆者의 私見으로 제시한 바 있는 거래안전을 보

호하기 위한 민사법상 다른 법리인 표현책임(외관주의)법리를 유추하는 이론 구성에 따르

면,실질적으로는 제품 표면의 기재 등을 통해 이후 후행 제품 취득자도 그 내용을 알거

나 알 수 있었을 경우에만 특허침해 책임을 물을 수 있다는 결론에 이르는 법리 구성을 

시도해볼 수도 있을 것이다.그러나 이를 위해서는 앞서 밝힌 바와 같이 이는 민사법상 

다른 법리인 표현책임(외관주의)법리 자체나 그 유추 한계 등에 대한 좀 더 깊은 논의가 

필요할 것으로 생각한다.

671)한편,BBS사건에서 최고재판소는 병행수입 문제에 대해 이중이득기회론에 의한 국제

적 소진론은 부정하면서도,묵시적 합의론에 의한 특허권 행사 금지와 그 제한 방법을 제

시하였다.最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826;위 최고재판소의 판결은 병행수입이 허용

될 수 있는 특허 실시권의 묵시적 허락 인정 요건과 효력 범위에 대해 판단한 것이어서 

직접적으로 특허권 소진과 계약의 충돌 문제를 다룬 것은 아니라고 할 수 있지만,위 판

결에서 국제적 특허권 소진을 적용하였을 경우를 가정하고 이상과 같은 특허권 소진과 계

약의 충돌에 대한 검토 결과에 비추어 판결 결론의 당부에 대해서만 살펴보면,그 수출제

한 형태가 ‘post-saleconditionsonuse’인지 ‘conditionrestrictingtherighttosell’인지에 

따라 구분해서 취급하지 않는다는 점에서 BBS사건 최고재판소의 결론은 이상에서 적절

한 처리 기준으로 제시한 내용과는 다르다고 할 것이다.
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① 전통적으로 특허권 소진은 특허권자의 의사에 따라 특허 발명이 

구현된 제품이 국내에서(장소 요건)판매된 경우에 적용되던 법원칙이다.

② 국가별 지식재산권(특허권)독립의 원칙672)등에 반하는 측면이 

있으므로 병행수입과 관련된 특허권의 국제소진 문제는 여타 특허권 소진

의 한계 선상의 쟁점들과 달리 이를 소진이론의 하나로 함께 논의할 수 있

는 것인지에 대한 의문이 있으나,673)실질적으로는 국내소진 이론의 연장

선상에서 논의되는 쟁점이라고 보는 것이 좀 더 적절하다.674)이에 따르면 

병행수입의 인부 판단 역시 정책적 선택의 문제로,여타 소진론의 쟁점들

과 마찬가지로 국제거래시장에서 유통 촉진 내지는 거래 안전을 목적으로 

특허권자의 이중보상 금지675)를 가장 중요한 기준으로 삼아 판단해야 한

다.676)

③ 병행수입이 인정되기 위해서는 일단 특허권 독립의 원칙상 국내

와 해외에서 특허권이 개념적으로 분리될 수밖에 없으므로 전통적인 요건 

중 주체 요건과 객체 요건은 그대로 적용될 수 없고 ‘외국’특허 발명이 구

현된 제품이(객체)‘외국’특허권자의 의사에 따라 적법하게(주체)해외에서 

거래에 제공되어야 한다는 점으로 수정될 수밖에 없다(진정물품성 요건).

672) 특허권에 관하여 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial

Property)제4조의 2(Article4bis:Patents:IndependenceofPatentsObtainedforthe

SameInventioninDifferentCountries)는 국가별 ‘특허 독립의 원칙’또는 ‘속지주의’를 

규정하고 있다.

673)앞서 소개한 바와 같이 특허권이 국제적으로 소진된다는 것은 부당하고 BBS사건에

서 최고재판소의 입장처럼 묵시적 실시허락의 관점에서 검토하는 것이 타당하다는 견해가 

있다.설민수,前揭論文,94면;最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826.

674)국내소진도 명문 법규정과 다른 정책적 결론을 도출하기 위한 해석론이라는 점에서 

지식재산권(특허권)독립의 원칙에 일견 반하는 것과 같은 결론이라도 국제소진이라는 목

적론적 해석을 통해 도출되지 못할 이유는 없고,가사 묵시적 실시허락이라는 형식을 취

하더라도 결국 그 판단의 핵심은 이미 충분히 특허법상 보호를 받았는지가 될 것이기 때

문이다.이와 같은 견해로 박준석(註13論文),214-215면.

675)上揭論文,213면.

676)中山信弘 (한일지재권연구회 역),前揭書,373면;同書,317-372면에서는 그 외에도 병

행수입이 허용되어야 하는 논거들을 추가로 언급하고 있다.
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④ 양국에서 인정되고 있는 특허권의 청구범위의 이동,존재기간의 

상위 차이가 날 경우 병행수입의 인부 판단은 ‘국내 특허권자가 행사하고

자 하는 국내 특허권에 대해 해외 특허권자가 이미 해외에서 실질적으로 

같은 권리를 행사해서 1회의 대가 회수 기회를 보장받았다고 볼 수 있는

가’라는 점을 판단 기준으로 삼아 인부를 판단해야 한다.677)678)

⑤ 양국의 특허권자는 사안마다 특허권의 국제적 소진의 근거인 이

중이득방지의 측면에서 ‘자연적․사회적 관점에서 실질적으로 동일인인

지’679)를 기준으로 결정되어야 한다(‘권리자의 동일성’).680)681)

⑥ 해외 특허권자가 제품의 구매자나 제조․판매 라이센시와 계약으

로 제품 수출지역이나 제품 사용 지역을 제한하였는데,그에 위반된 수출

이나 사용이 이루어진 때에는 다음과 같이 두 가지로 경우를 구분하여 다

르게 취급하는 것이 타당하다.

우선 1)특허권자가 특허 제품을 제조․판매하면서 구매자가 이를 

일정 지역으로 재판매하거나 일정 지역에서 사용하지 못하도록 판매 후 사

용권을 제한(post-saleconditionsonuse)한 형태(Mallinkrodt판결 사안)라

면 소진이 인정되고,그 제한 내용을 알거나 알 수 있었는지를 불문하고 

677)한국 특허권에 대응하는 외국 특허권 자체가 존재하지 않는 경우에도 병행수입이 허

용되어야 하는지에 대한 논의가 있으나,대응 특허권의 존재를 요구하지 않는 것은 국제 

소진을 포함한 특허권 소진의 근거인 이중이득방지를 소진의 인부 판단 기준에서 포기하

는 것과 같아서 받아들이기 어렵다고 할 것이다.

678)박준석(註9論文),162-163면;앞서 소개한 바와 같이 同論文,163면 각주 11에는 그 

인부 판단에 대한 구체적인 예를 소개하고 있다.

679)자연인이든 법인이나 단체든 법인격은 각 국가의 법에 따라 인정되는 것이므로 ‘법적 

동일인’인지 여부는 애초부터 문제되지 않는다고 보는 것이 타당하다.

680)박준석(註9論文),164-165면.

681)나아가 양국의 특허권자가 동일인인 상태에서 해외에서 특허 제품의 판매가 이루어진 

후에 국내 특허권자가 변경된 경우에 국내 특허권의 양수인도 특허권을 행사할 수 없는지

에 대해,원칙적으로 특허권 양수인은 특허권을 행사해서 수입을 저지할 수 있으나 애초

부터 해외에서 이미 물품이 판매된 사정을 알고 국내 특허권을 양수한 경우에는 특허권을 

행사할 수 없다는 견해가 있다(上揭論文,165면.이런 경우를 ‘그 밖의 사정에 의해 동일인

으로 볼 수 있는 경우’라고 한다).
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구매자나 후행 취득자에게 책임을 묻을 수 없으나,2)특허권자가 일정 지

역으로 판매하지 못하게 하거나 일정 지역에서 사용하고자 하는 상대방에

게 판매하지 못하도록 라이센시의 판매권을 제한(conditionrestrictingthe

righttosell)한 형태(GeneralTalkingPicture사안)라면 그 조건 위반시 애

초부터 소진이 부정되고 그 제한 내용을 알거나 알 수 있었는지를 불문하

고 구매자나 후행 취득자에게 책임을 묻을 수 있다.682)683)

682)다만,앞서 장래 논의의 방향으로 표현책임(외관주의)법리를 유추하는 이론 구성에 

대한 筆者의 私見을 소개한 바 있다.

683)앞서 ‘III.1.특허권 소진과 계약의 충돌‘부분에서 살펴본 특허권 소진을 계약을 통해 

제한할 수 있는가라는 일반적인 문제에 대한 검토 결과는 특허권의 ’국제적‘소진을 계약

을 통해서 제한할 수 있는가라는 논의에도 적용된다.
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3.쟁점별 검토 결과를 종합한 특허권 소진의 효과

이상과 같은 특허권 소진 요건이 충족되는 경우 그 전통적인 효과로 특

허권자는 특허 제품 구매자나 후행 취득자를 상대로 당해 제품 사용과 처

분에 대해 특허권을 행사할 수 없게 된다.

이와 같은 전통적인 소진론의 효과 체계와의 접점을 고려하며 전개했던 

각 쟁점의 소진 처리 기준에 대한 논의 결과를 반영하여,이들을 종합한 

새로운 소진 효과와 그 한계를 제시해 보면 다음과 같다.

가.소진 대상 객체

특허권 소진 요건이 충족되는 경우 특허권자는 특허 제품 구매자나 후

행 취득자를 상대로 당해 제품의 사용과 처분에 대해 특허권을 행사할 수 

없게 된다.이때 전통적 특허권 소진이론에 따르면 소진의 효과는 특허권

자의 의사에 따라 판매된 ‘당해 특허 제품’의 사용과 처분에 한하여 미친

다.

특허 제품의 수리나 재활용 등 가공의 허용 범위의 문제나,유전자 변

형 종자(GMS)특허가 구현된 종자 제품을 판매하면서 당해 GMS를 파종

해서 수확한 2세대 종자를 재파종에 이용하지 않기로 하는 조건을 담을 계

약을 체결한 경우에 2세대 종자의 재파종이 허용되는지와 같은 문제가 소

진 효과의 범위 중 ‘소진 대상 객체’로서 판매된 ‘당해 특허 제품’의 개념

과 관련해서 논란이 되고 있다.

이에 대해서는 본 논문의 IV.1.‘특허 제품 가공과 특허권 소진’및 2.

‘유전자 변형 종자(GMS)특허와 특허권 소진’부분에서 상세히 검토한 바 

있다.
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(1)전통적인 소진 대상 객체와 한계 선상의 쟁점 

전통적인 특허권 소진의 효과는 특허권자의 의사에 기한 거래 제공

으로 유통된 ‘당해 특허 제품’의 사용과 처분에 한하여 인정된다.이와 관

련해서 특허 제품의 수리나 재활용 등 가공의 허용 범위나 수확한 2세대 

종자의 재파종을 하지 않는 조건으로 특허제품인 GMS를 취득한 경우 재

파종의 허용 여부가 문제되고 있다.

이에 대해서는 본 논문의 IV.1.‘특허 제품의 가공과 특허권 소진’

과 IV.2.‘유전자 변형 종자(GMS)특허와 특허권 소진’부분에서 상세히 

검토한 바 있다.684)

(2)새로운 소진 대상 객체에 대한 검토 

전통적인 특허권의 소진 이론은 특허권자의 의사에 기해 판매된 ‘당

해 특허 제품’의 사용과 처분에 대해서만 그 효과가 미치는 법원칙이다.685)

이와 같은 특허권 소진 대상 객체와 관련된 소진의 한계 선상 쟁점으로 

‘특허 제품의 가공’또는 ‘유전자 변형 종자(GMS)특허’가 문제되어 왔다.

684)한편,이헌희,前揭論文,49-56면에서는 특허권 소진과 계약의 충돌 문제에 대해 특허

권의 효력이 ‘업으로서’특허발명을 실시할 권리에만 미친다는 점{특허법 제94조(특허권의 

효력)특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.(하략):筆者 附加}에 

착안하여 특허 제품 구매자나 후행 취득자의 특허 제품 이용 형태를 ‘업으로서’실시(이

용)하는 경우와 그렇지 않은 경우로 구분하면서,전자의 경우에는 특허권이 ‘상대적으로 

소진’되어 계약에 의해 소진을 제한할 수 있지만,후자의 경우에는 특허권이 ‘절대적으로 

소진’되어 계약에 의해 소진을 제한할 수 없다고 설명하고 있다;그러나 후자는 특허권 소

진 여부와 무관하게 애초부터 특허 제품 취득자가 특허권 침해가 될 수 있는 ‘업으로서’의 

실시행위 자체를 하지 않고 있는 경우에 불과하므로,일응 특허권 침해가 인정되는 상황

을 전제로 그에 대한 항변 사유 중 하나로 기능하는 특허권 소진론이 애초부터 문제될 수 

있는 상황 자체가 아니라는 점에서 그와 같은 견해는 다소 의문이 있다.

685)한편,미국에서는 JazzPhoto,264F.3d1094(C.A.Fed.2001),FujiPhotoFilm,394

F.3d1368(Fed.Cir.2005),Fujifilm,605F.3d.1366(Fed.Cir.2010)판결 등에서 병행수

입과 국제적 소진이 문제 되었다.
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이에 따라 본 논문의 IV.1.‘특허 제품의 가공과 특허권 소진’과 IV.2.‘유

전자 변형 종자(GMS)특허와 특허권 소진’부분에서는 소진론의 요건․효

과 체계상 해당 쟁점의 위치를 고려하면서 종래 관련 미국,일본,한국의 

입장을 망라적으로 정리․검토한 후에 향후 한국에서의 처리 방향에 대해 

검토한 바 있다.

그 검토 결과를 반영한 특허권 소진 이론의 새로운 효과 범위 중 ‘소

진 대상 객체’에 관한 핵심 내용은 다음과 같다.

(가)특허 제품 가공과 특허권 소진 쟁점에 관하여

본 쟁점은 특허권 소진이 이미 인정된 후에 당해 특허 제품의 가공

에 대해 논의되는 문제로,엄밀히는 특허권 소진 이론과 무관한 것이다.특

허권이 소진된 후에 당해 특허 제품의 가공 행위가 다시 특허권 침해가 되

는지 여부는 특허법상 특허권의 효력이 미치는 실시태양 중 ‘생산(특허법 

제94조,제2조 제3호 가목)규정‘의 해석 문제이며,제3자가 특허 제품 가공

에 사용될 수 있는 부품을 제조․판매하는 행위가 특허권의 간접 침해에 

해당되는지 여부 역시 특허법상 특허권의 ‘간접침해(특허법 제127조 제1호)

규정’의 해석 문제라고 보는 것이 타당하다.

이에 따라 특허 제품 가공의 허용 범위와 관련하여 특허법상 특허

권의 효력이 미치는 실시태양 중 ‘생산(특허법 제94조,제2조 제3호 가목)

규정’의 적정한 해석 방향에 대한 검토 결과는 다음과 같다.

특허 제품 취득자의 가공 허용 범위에 대해 미국 법원은 허용되는 

수리(repair)와 특허를 침해하는 재생산(reconstruction)을 구분하고,686)연방

686)Rovner,前揭論文,p.269;정상조(註471論文),565면.
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대법원이 AroI판결687)을 통해 그 구분 기준으로 ‘전체 소모(spentness)’의 

기준을 설정한 이래,나아가 연방순회항소법원이 ‘전체 소모(spentness)’기

준을 좀 더 구체화시켜 기본적으로 ‘당해 부품이 쉽게 교체 가능한 경우

(readilyreplaceablepart)는 허용되는 수리지만,교체가 복잡하고 어렵다면 

재생산’으로 본다는 기준을 적용하면서 광범위하게 수리를 허용하고 있

다.688)

반면에,일본은 적법한 특허 제품 가공 행위의 허용 한계에 대해 미

국 판례의 영향을 받아 특허 제품의 재생산 여부를 기준으로 하는 생산 어

프로치와 특허 제품의 재생산에 해당할만한 물리적인 행위가 없더라도 특

허법의 목적이나 특허권자 보호 등의 측면을 고려한 목적론적 해석을 통해 

특허 소진을 부정하고 특허권 침해 책임을 물을 수 있다는 소진 어프로치

가 학설과 판례를 통해 대립되어 왔으며,689)최근 잉크테크 사건(리사이클 

잉크 카트리지 사건)最高裁 平成19年11月8日 平18(受)826판결에서는 새로

운 ‘제조’(종래 다른 판결에서는 ‘생산’)인지를 기준으로 삼는 생산 어프로

치를 택하면서도,새로운 제조의 해당 여부에 대해 특허발명의 본질적인 

부분에 관한 구성을 재충족시키는 행위가 있었는지와 같은 여러 사정을 종

합적으로 고려해서 판단해야 한다고 보아 실질적으로는 후지필름 사건690)

에서와 같이 여러 사정을 종합적으로 고려하는 절충적인 태도를 취하면서 

허용되는 가공의 범위를 매우 좁게 인정하는 태도를 취하고 있다.691)

한편,한국에서는 비록 간접침해에 대한 사안밖에 없으나 대법원 

1996.11.27.자 96마365결정 [특허권 등 침해금지 가처분](소위 ‘토너 카

트리지’사건)과 대법원 2001.1.30.선고 98후2580판결 [권리범위확인

687)Aro,365U.S.336(1961).

688)JazzPhoto,264F.3d1094(C.A.Fed2001);Hewlett-Packard.,123F.3d1445（Fed.

Cir.1997).

689)設樂隆一,前揭論文,406頁.

690)東京地裁 平成12年8月31日 平8(ワ)16782판결.

691)김경숙,前揭論文,791면.
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(특)](소위 ‘드럼 카트리지’사건)에서 모두 동일하게 특허법 제127조 제1

호의 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’으로 인정받기 위해 특허권자

가 주장․입증해야하는 사항으로 앞서 소개한 5가지(“① 특허발명의 본질

적인 구성요소에 해당할 것,② 다른 용도로는 사용되지 아니할 것,③ 일

반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품일 것,④ 당해 발명에 관한 물건을 

구입할 당시에 이미 그런 교체가 예정되어 있을 것,⑤ 특허권자측이 그런  

부품을 따로 제조ㆍ판매하고 있을 것”)692)를 들고 있다.그들 중에 구매자

의 직접침해 행위에 대응되는 간접침해 규정 중 ‘생산’요건의 판단 기준

으로 의미를 가지는 요소는 “① 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당할 

것”이다.이를 기준으로 하면 과거 일본 법원이 취했던 ‘소진 어프로치’보

다 더 좁게 허용되는 수리가 파악될 가능성도 있다.

이렇게 허용되는 수리를 폭넓게 인정하는 미국의 입장과 그 반대인 

일본 내지는 한국의 입장 차이가 발생된 원인을 추측해보는 것은 추후 한

국의 처리 방향을 개략적으로나마 예측해보는데 도움이 될 수 있다.그 입

장 차이는 이론적인 추론의 산물이라기보다는 각국의 산업발달 과정에서 

제조업자들이 제품 수리나 재활용산업까지 포괄하는 독점 산업 구조를 형

성해왔는지의 차이 등에 영향을 받은 특허권 보호 수준에 대한 각국의 정

책적 결정의 결과인 것으로 보인다.이에 따를 경우 한국의 제조업 독점적

인 산업 구조상 추후에도 일본과 유사하게 허용되는 수리를 좁게 허용할 

가능성이 커 보인다.

독자적인 수리․재활용 산업의 발달 현황 등을 감안해볼 때 미국과 

같은 정도의 폭넓은 수리를 허용할 필요는 없다고 하더라도,환경보호,자

원재활용,독점구조의 견제 등 특허 외적인 요소까지 감안해 보면 현재 예

상되는 방향 보다는 허용되는 수리를 다소 넓게 허용하는 안이 타당하다고 

생각된다.좀 더 구체적으로는 허용되는 수리 범위의 확장이라는 면과 법

692)원숫자는 筆者가 附加.
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적 안정성이라는 측면을 고려하면서 미국과 일본 판례에서 언급되고 있는 

내용을 종합할 때 채택할만한 하나의 제안으로 특허 제품의 가공이 ① 특

허 제품을 전체로 보았을 때에 사용이 끝난 후에 그것을 사용 가능하도록 

만드는 경우(미국 Hewlettpackard판결,일본 잉크테크 2심 판결의 소진

어프로치 중 제1유형)이거나,② 특허 제품 중 그 일부분만이 아닌 특허 

제품 전체를 교체하는 경우(미국 AroI판결의 반대해석)에 해당한다는 점

을 특허 침해를 주장하는 자가 입증한 경우에 한하여 특허법 제94조,제2

조 제3호 가목의 실시태양 중 ’생산‘에 해당되어 특허 침해로 평가해야 한

다는 기준을 제시해본다.693)694)

한편,제3자의 특허 제품 가공에 사용될 부품의 제조․공급 행위가 

특허권의 간접 침해가 되는지 역시 특허법상 특허권의 ‘간접침해(특허법 

제127조 제1호)규정’의 해석 문제라고 보아야 한다.관련해서 이미 언급한 

바와 같이 우리나라 대법원 96마365결정과 98후2580판결에서는 미국이나 

일본의 경우와 달리 특허권 간접침해가 직접침해를 전제로 한다는 점을 전

혀 언급하지 않은 채 뭉뚱그려 특허법 제127조 제2호에 해당하기 위해 특

허권자가 입증해야할 충분조건 5가지를 들고 있어 마치 직접침해가 없어도 

간접침해가 성립될 수 있다는 입장을 취한 것처럼 오해될 소지가 있다.695)

그러나 간접침해는 직접침해를 전제로 한다고 보아야 한다.696)이와 같이 

693)반면에,일본 판례 중 소진어프로치에서 소진이 부정되는 제2유형으로 제시하고 있는 

‘특허발명의 본질적인 부분을 교체하는 경우’(일본 잉크테크 2심 판결의 소진어프로치 중 

제2유형)까지도 위 예외사유에 포함시키는 태도나 한국 법원의 특허발명의 본질적인 구성

요소 해당성 등을 중심으로 고려하는 태도(대법원 96마365결정)등은 법적 안정성 측면에

서 다소 문제가 있고,허용되는 수리 범위가 너무 좁아질 가능성이 있는 방안이라고 생각

한다.

694)한편,앞서 검토한 것처럼 본 쟁점은 소진이론과는 무관한 특허법상 실시 태양으로서 

‘생산’규정의 해석 문제로 보는 것이 적절하다는 점에서 미국에서의 수리․재생산 구별론

이나,일본에서의 생산 어프로치와 같은 방향의 접근은 타당하지만,본 쟁점의 본질과 무

관한 일본의 소진 어프로치와 같은 방향의 접근은 적절하지 않다고 생각한다.

695)대법원 96마365결정의 이와 같은 문제점에 대해서는 정상조(註471論文),568-569면.
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직접침해가 간접침해의 전제로 인정될 경우에 공급받은 부품을 이용해서 

특허 제품을 가공하는 행위가 특허권 침해에 해당되는지의 판단과 관련해

서 앞서 검토한 허용되는 수리와 허용되지 않는 재생산 등의 논의가 적용

될 수 있게 되며,그와 같은 법리구성이 타당하다.

본 논문을 통해 시도한 관련 쟁점에 대한 검토 결과를 반영하여 종

합한 특허권 소진 이론의 새로운 효과 범위 중 ‘소진 대상 객체’에 관한 핵

심 결론을 요약해서 제시해보면 다음과 같다.

① 전통적인 특허권 소진은 특허권자의 의사에 따른 판매로 취득한 

‘당해 특허 제품’(소진 대상 객체)의 사용과 처분에 한하여 그 효과가 미치

는 법원칙이다.

② 특허 제품 가공과 특허권 소진 쟁점은 특허권 소진이 인정된 이

후에 별도의 특허 침해와 관련해서 논의되는 쟁점으로,엄밀히는 특허권 

소진이론과 무관하다.제품 취득자의 가공 행위가 특허권 침해가 되는지 

여부는 특허법상 특허권의 효력이 미치는 실시태양 중 ‘생산(특허법 제94

조,제2조 제3호 가목)규정‘의 해석 문제이며,제3자가 특허 제품 가공에 

사용될 수 있는 부품을 제조․판매하는 행위가 특허권의 간접 침해가 되는

지 여부는 특허법상 특허권의 ‘간접침해(특허법 제127조 제1호)규정’의 해

석 문제이다.

③ 이를 전제로 특허권 소진과 무관하지만,특허 제품 가공과 관련

된 위 법조항들에 대한 해석 기준의 핵심을 제시하면 다음과 같다.

(i)특허법상 특허권의 효력이 미치는 실시태양 중 ‘생산(특허법 제

94조,제2조 제3호 가목)규정’과 관련하여 한국은 비록 간접침해 사안에 

대한 판례 밖에 없으나 허용되는 가공의 범위를 매우 좁게 인정하고 있는 

것으로 해석된다.그러나 허용되는 가공의 범위를 더 넓게 인정하는 방향

으로 태도를 변경하는 것이 적절하다고 판단된다.이와 관련하여 미국과 

696)정상조(註471論文),556-561면.
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일본 판례에서 언급되고 있는 Ⓐ 특허 제품을 전체로 보았을 때에 사용이 

끝난 후에 그것을 사용 가능하도록 만드는 경우(미국 Hewlettpackard판

결,일본 잉크테크 2심 판결의 소진어프로치 중 제1유형)이거나,Ⓑ 특허 

제품 중 그 일부분만이 아닌 특허 제품 전체를 교체하는 경우(미국 AroI

판결의 반대해석)에 해당한다는 점을 특허 침해를 주장하는 자가 입증한 

경우에 한하여 특허 침해로 평가해야 한다는 기준을 고려해볼 수 있다.

(ii)특허법상 특허권의 ‘간접침해(특허법 제127조 제1호)규정’해석

과 관련해서 대법원 96마365결정과 98후2580판결의 판시사항에 따르면 

마치 직접침해가 없어도 간접침해가 성립될 수 있다는 해석론에 입각한 것

처럼 해석될 여지가 있다.697)그러나 간접침해는 직접침해를 전제로 한다

고 보아야 한다.698)

(나)유전자 변형 종자(GMS)와 특허권 소진 쟁점에 관하여

본 쟁점은 Monsanto가 생산․판매에 대한 라이센스를 부여한 종자

회사를 통해 자신과 농부들 사이에 수확한 종자의 재파종 금지 등의 제한

을 담고 있는 별도의 기술이용계약 체결을 조건으로 특허 제품인 GMS를 

농부들에게 판매하였음에도,이를 구매한 농부가 수확한 종자를 재파종하

는 등 계약 조건을 위반한 사안들에서 문제되었다.사안들에서 Monsanto

는 라이센스 조건을 위반한 농부를 상대로 특허 침해를 주장하고,농부들

은 특허권 소진의 항변을 하는 형태로 사건이 전개되어 왔다.699)

697)해당 판례들에서는 간접침해가 직접침해를 전제로 한다는 점을 전혀 언급하지 않은 

채 뭉뚱그려 특허법 제127조 제2호에 해당하기 위해 특허권자가 입증해야할 충분조건 5가

지만을 들고 있다.대법원 96마365결정의 이와 같은 문제점에 대해서는 정상조(註471論

文),568-569면.

698)정상조(註471論文),556-561면.

699)McFarling,302F.3dat1293-1294.



- 290 -

사안에서 농부들이 주장하는 특허권 소진은 (명확히 구분되지 않은  

채 주장되는 경우도 있으나)다음 두 가지로 구분될 수 있다.첫째는 

Monsant나 라이센시(종자회사)를 통해 ‘구매한 GMS자체에 대한’특허권 

소진의 항변이고,둘째는 구매한 GMS를 파종해서 ‘수확한 2세대 GMS에 

대한’(재파종 등과 관련된)특허권 소진의 항변이다.이 두 가지 특허권 

소진은 논의되는 지점이 다르다.

‘구매한 GMS자체에 대한’첫 번째 소진은 Monsanto와 농부 사이

에 체결한 기술이용계약상 제한과 관련해서 앞서 III.1.부분에서 검토한 

특허권 소진과 계약의 충돌과 관련된 문제이다.반면에,‘수확한 2세대 

GMS에 대한’두 번째 소진은 자기복제발명(Self-ReplicatingInvention)에 

대한 문제로,엄밀한 의미에서 특허권 소진론과 관련된 쟁점인지와 논의의 

실질적인 쟁점이 무엇인지에 대한 검토가 필요하다.

사안에서 실질적인 다툼이 있는 것은 두 번째 ‘수확한 2세대 GMS

에 대한’소진과 관련된 부분이다.설사 첫 번째 ‘구매한 GMS자체에 대

한’소진이 인정된다고 하더라도 사안에서 농부들이 현실적으로 확보하고

자 하는 수확한 2세대 종자를 이용한 재파종이 가능하지는 않기 때문이다.

첫 번째 ‘구매한 GMS자체에 대한’특허권 소진에 대해 법원은 

Mallinckrodt판결에서 채택한 조건 없는 최초판매에 의해서만 특허권이 

소진된다는 법리를 근거로 Monsanto는 판매시에 특허권의 범위 내로 인정

되는 적법한 조건을 부과하였으므로 소진이 배제되고,Quanta판결 이후에

도 그 결론은 동일하다는 입장을 취했다.700)

살피건대 Monsanto가 재파종 목적으로 GMS를 이용하지 않는 조건

을 담고 있는 별도의 기술이용계약(TechnologyUseAgreement)을 자신과 

직접 체결할 것을 조건으로 농부들에게 판매하도록 종자회사들(제작․판매 

라이센시)에게 요구한 것은 그 제한 형식에 비추어 판매 후 사용에 대한 

700)Scruggs,2009WL536833(N.D.Miss.).
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제한 약정(postsaleconditionsonuse)보다는 라이센시의 판매권한에 대한 

제한 약정(conditionrestrictingtherighttosell)에 가깝다고 판단된다.따

라서 앞서 III.1.특허권 소진과 계약의 충돌에서 검토한 한국에서의 적정

한 처리 방향이나,Quanta판결이 Mallinkrodt판결을 실질적으로 폐기한 

것으로 보아야 한다는 앞선 검토 결과에 따르더라도 소진이 배제된다고 판

단한 결론은 타당하다.

두 번째 ‘수확한 2세대 GMS에 대한’특허권 소진에 대해 살펴본다.

파종을 통해 수확한 2세대 GMS는 그 자체가 추가로 생산해낸 특허 제품

에 해당된다.따라서 이는 엄밀하게는 특허권 소진과 무관한 쟁점이라고 

보는 것이 타당하다.그럼에도 불구하고 종래 연방순회항소법원은 이에 대

해서도 특허권 소진론의 관점에서 판단하면서 2세대 종자에 대해서는 판매

가 되지 않았기에 소진이 되지 않는다는 방식으로 설명하던 문제점이 있었

다.그러나 최근 연방대법원이 농부가 특허 종자를 파종해서 수확함으로서 

Monsanto 특허 발명의 추가 제품을 만든 것이고(“By planting and

harvestingMonsanto'spatentedseeds,Bowmanmadeadditionalcopies

ofMonsanto'spatentedinvention,andhisconductthusfallsoutsidethe

protectionsofpatentexhaustion.”)특허권 소진은 새 특허 제품을 만드는 

데까지 미치지 않는다(“exhaustiondoesnotextendtotherighttomake

new copiesofthepatenteditem.”)고 설시하며 본 쟁점이 소진과 무관하

다는 점을 분명히 밝힘으로서701)타당하게 입장을 정리하였다.

결국 농부가 구매한 특허 제품인 GMS를 파종해서 2세대 종자를 수

확한 행위는 특허권 소진 여부와 무관하게 (비록 자연적이긴 하지만)별개

의 새로운 추가 GMS,즉 새로운 특허 제품의 추가 ’생산’이 되어 바로 특

허 침해가 된다.단지,사전에 이를 허락하는 특허권자와의 명시적(또는 묵

시의)라이센스가 존재했기 때문에 새로운 특허 제품의 추가 ’생산‘(수확)이 

701)Bowman,133S.Ct.at1765-1768.
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허용된 것이다.

사안의 라이센스 계약에서 추가 ’생산‘(수확)한 특허제품(2세대 종

자)에 대한 재파종 방식의 이용을 허락하고 있지 않으므로 특허권 소진에 

대한 논의와 무관하게 수확한 종자의 재파종은 곧바로 특허 침해가 되는 

것이다.702)

본 논문을 통해 시도한 관련 쟁점에 대한 검토 결과를 반영하여 종

합한 특허권 소진 이론의 새로운 효과 범위 중 ‘소진 대상 객체’에 관한 핵

심 결론을 요약해서 제시해보면 다음과 같다.

① 전통적인 특허권 소진은 특허권자의 의사에 따라 판매된 ‘당해 

특허 제품’(소진 대상 객체)의 사용과 처분에 한하여 효과가 미치는 법원칙

이다.

② 구매한 특허제품인 GMS를 파종해서 수확한 2세대 종자를 재파

종할 수 있는가는 특허권 소진론과 무관한 문제이다.구매한 특허 제품인 

GMS를 파종해서 2세대 종자를 수확하는 것 자체가 새로운 ‘추가 특허 침

해품’(2세대 종자)의 ’생산’(수확)에 해당되어 만약 라이센스에서 별도로 허

락하고 있지 않다면 바로 특허 침해가 된다.나아가 ‘생산’(수확)한 ‘추가 

특허 침해품’(2세대 종자)을 재파종의 방식으로 이용하는 행위 역시 그에 

대한 별도의 라이센스를 받지 못했다면 당연히 특허 침해가 된다.703)

702)이와 같이 재파종은 1세대 종자의 단순한 사용이 아니라 새로운 GM 종자의 생산과 

새롭게 생산된 GM 종자의 ‘사용’에 해당하는 행위로 보아 특허침해를 인정하는 이론구성

이 타당하다는 견해로 김동준(註215論文),86-87면 참조;그러나 同論文,87면 각주 105를 

보면 同見解는 수확으로 얻어진 2세대 종자 모두를 일단 특허를 침해할 수 있는 ‘생산’된 

종자로 보는 것이 아니라,‘재파종을 위해 사용되는’2세대 종자의 경우만 ‘생산’에 준하는 

특허권자의 적극적 행위가 인정되므로 특허를 침해하는 ‘생산’된 종자로 보는 입장이다.;

그러나 추후 재파종에 사용되는지 여부에 따라 앞서 수확한 2세대 종자가 일단 특허를 침

해할 수 있는 ‘생산‘품인지 아닌지가 결정되는 것은 부당하며,라이센스에 의해 추가 ’생산

‘을 허락받았다는 항변이 허용되는지 여부는 별론으로 하고 수확된 2세대 종자는 모두 일

단 특허를 침해할 수 있는 추가 ’생산‘된 종자라고 보는 것이 타당하다고 생각한다.

703)문제된 Monsanto사안들에서는 특허제품인 GMS구매시 체결한 별도의 라이센스 계
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나.소진 대상 권리 

(1)전통적인 소진 대상 권리와 한계 선상의 쟁점 

앞서 설명한대로 특허권 소진의 효과로 특허권자는 제품 구매자나 

후행 취득자를 상대로 당해 제품 사용과 처분에 대해 특허권을 행사할 수 

없게 되는데,이때 특허 제품 가공 쟁점과 관련해서 소진으로 특허권자가 

행사할 수 없게 되는 특허권의 범위에서 특허법 제2조 제3호의 ‘가’목 중에 

‘생산’은 제외되어야 한다고 설명하는 견해가 있다.704)이에 대한 당부에 

관해서는 아래에서 항을 바꾸어 검토하기로 한다.

나아가 특허권 소진과 계약의 충돌 쟁점과 관련해서 만약 계약상 제

한 위반에도 불구하고 특허권 소진이 인정되는 경우에 특허권자가 라이센

시나 특허 제품 구매자 또는 후행 취득자를 상대로 채무불이행 책임을 구

할 수 있을지도 문제되며,앞선 III.1.다.(4)(나)‘계약상 제한 위반시 특허권 

소진 및 특허침해 책임과 계약상 책임의 관계’부분에서 설명한 바 있다.

(2)새로운 소진 대상 권리에 대한 검토 

원칙적으로 특허권 소진의 효과로 특허권자는 제품 구매자나 후행 

취득자를 상대로 해당 제품 사용과 처분에 대해 특허권을 행사할 수 없게 

된다.즉,특허권자는 구매자나 후행 취득자의 당해 특허 제품에 대한 특허

법 제2조 제3호의 실시행위에 대해 특허에 따른 독점권을 행사할 수 없다.

약을 통해 구매한 GMS종자의 파종을 통한 2세대 종자의 수확은 허용하고 있었으나,재

파종 등은 허용하지 않고 있었다.

704)高林龍(註539書),95-96頁.
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그러나 특허 제품의 가공과 특허권 소진 쟁점과 관련해서 특허 제품

을 가공해서 실질적으로 ‘생산’에 이르게 되면 특허 침해가 된다는 점을 

설명하기 위해서 소진의 효과는 애초부터 특허 실시 태양들 중 ‘생산’에는 

미치지 않고,소진으로 특허권자가 행사할 수 없게 되는 소진 대상 특허권

으로 특허법 제2조 제3호의 ‘가’목 중에 ‘생산’은 제외되어야 한다고 설명

하는 견해가 상당히 널리 인용되고 있다.705)

위 견해는 거래에 제공된 유형물이 아니라 추가로 생산된 별개 유형

물(특허된 GMS경우)이나 동일성을 상실하고 새롭게 생산된 별개 유형물

(특허 제품 가공의 경우)등의 ‘생산’을 금지하는 특허권은 소진에서 배제

되어야 한다는 점에 착안하여 소진의 효과는 애초부터 특허 실시 태양들 

중 ‘사용’,‘양도’와 달리 ‘생산’에는 미치지 않는다고 주장하는 것이다.

특허권 소진론에 의해 소진되는 대상은 판매된 당해 특정 유형물에 

대해 효력을 미치는 무형적인 특허권이다.즉,특허권이 소진된다고 설명할 

때는 ‘거래에 제공됐던 당해 제품’의 ‘사용’,‘양도’를 금지하는 특허권에 대

해 설명하는 것이다.그런데 위 견해가 ‘생산’에 대해 이야기 하는 것은 

‘거래에 제공됐던 당해 제품’이 아닌 ‘그와 별개 유형물’의 ‘생산’을 금지하

는 특허권에 대해 설명하는 것이다.결국 위 견해는 소진 대상인 특허권과 

특허권이 미치는 유형물을 혼동한 것으로 타당하지 않다.이에 대해서는 

그 대신 ‘생산’,‘사용’,‘양도’등 실시 태양들 중에서 ‘생산’은 소진 대상 

객체인 거래에 제공된 당해 특허 제품에 대해서는 이미 거래제공 전에 구

현된 것이어서 침해 주장과 소진 항변이 불필요할 뿐이라고 설명하는 것이 

더 타당하다고 할 것이다.706)

705)高林龍(註539書),95-96頁;김경숙,前揭論文,11면.

706)박준석(註9論文),181면.
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VI.결론

이상에서는 본 논문의 목적에 따라 종래 분화되어 개별적으로 논의되어 

오던 특허권 소진론(DoctrineofPatentExhaustion)의 한계 선상의 쟁점들

을 소진론의 요건․효과 체계와의 관련성 측면에서 재조명하여 전면적으로 

재검토를 시도하고,그 결과를 종합하여 특허권 소진 이론의 요건,효과,

한계에 대한 새로운 통합 기준을 제시해 보고자 하였다.

특허권 소진 이론은 균등론(DoctrineofEquivalents)과 함께 특허법 규정

의 기계적인 적용으로 인한 문제를 해결하기 위해 세계 각국의 수많은 판

례와 학설을 통해 오랜 시간에 걸쳐 형성된 특허법 체계의 대표적인 법원

칙이다.

특허권 소진 이론은 개념상 특허권자에 의해 특허 제품이 유통되는 대부

분의 경우에 문제될 수 있기에 그 적용 범위가 매우 광범위하다고 할 수 

있으며,실무상으로도 관련된 많은 쟁점들이 오랜 세월에 걸쳐 논의되어 

왔다.나아가 최근 과학 기술의 발전 속도가 비약적으로 증가함에 따라 더

욱 다양한 유형의 특허 제품들이 등장하고,그들에 대한 여러 형태의 거래

가 증가하면서,특허법 체계에서 특허권 소진 이론이 문제되는 영역은 급

격히 확대되고 있다.

그럼에도 불구하고 아직까지 세계 각국에서는 소진 이론의 근거에 대해서

조차 견해의 통일이 이루어지지 않고 있다.나아가 그 한계 선상에 위치한 

여러 쟁점들에 대해서도 전체 소진론 체계와의 관계에 대한 고려가 결여된 

채 개별적으로 논의가 이루어지고 있을 뿐 아니라,각 쟁점별로도 통일적

인 처리 기준이 정립되지 못하고 있다.그 결과 최근까지도 세계 각국 법

원에서 특허권 소진과 관련된 모순된 판단이 이어지는 등 특허권 소진 이
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론이 특허법 체계의 법적 안정성에 심각한 위협이 되고 있는 상황이다.이

러한 현실에 비추어 특허권 소진 이론 전반에 대한 총체적인 재검토는 실

무상으로도 매우 중요하고 현실적인 필요성이 있었다.

이에 따라 본 논문에서는 제I장에서 논의의 배경으로 전통적인 특허권 소

진 이론의 개념,연구의 필요성․목적과 함께 본 연구의 구성과 논의 방식

을 소개하였다.나아가 제II장에서는 논의의 시작을 위해 타당한 특허권 소

진 이론의 본질,목적,근거에 대해 재검토한 후에,특허권 소진론의 한계

선상에 위치한 쟁점들과 전통적인 특허권 소진론의 요건․효과 체계와의 

접점을 재조명하여 제시하였다.

이를 바탕으로 본격적으로 제III장에서는 특허권 소진의 ‘요건’과 관련된 

한계 선상의 쟁점들로 1.특허권 소진과 ‘계약’의 충돌 문제(‘주체’및 ‘거래

제공’요건과 관련),2.‘특허 일부 구현 물건의 판매 및 방법특허’와 특허

권 소진 문제(’객체‘요건과 관련),3.’병행수입‘과 특허권 소진 문제(’장소‘

요건과 관련)를,제IV장에서는 특허권 소진의 ’효과‘와 관련된 한계 선상의 

쟁점들로 1.’특허 제품 가공‘과 특허권 소진 문제 및 ’유전자 변형 종자 

특허(GMS)‘와 특허권 소진 문제(소진 ’대상 객체‘와 관련),2.‘생산권’소진 

문제(소진 ‘대상 권리’와 관련)를 특허권 소진 이론의 요건․효과 체계와의 

관련성 측면에서 재조명하여 전면적으로 재검토를 시도해 보았다.

나아가 최종적으로 제V장에서는 이상의 재검토 결과들을 종합 반영하여 

새로운 특허권 소진 이론의 요건,효과,한계에 대한 통합 기준을 제시해 

보았다.

특허권 소진과 관련해서 개별적으로 논의되던 한계 선상의 쟁점들을 소진

론의 요건․효과 체계와의 관련성이라는 측면에서 재조명하여 전면적으로 

재검토하고,그 결과를 종합하여 새로운 특허권 소진 요건,효과,한계에 

대한 기준을 제시해보고자 한 본 논문의 연구 결과가 특허법 체계 전반에 
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걸쳐 논의되는 영역이 급격히 확대되고 있는 특허권 소진 관련 문제점들에 

대한 안정적이고 합리적인 해결 기준 정립의 단초가 되고 나아가 특허법제

의 발전에 미력이나마 조력할 수 있기를 희망한다.





- 299 -

<참고문헌>

1.국내문헌 (가나다 순)

(1)단행본

김기영․김병국,「특허와 침해」,육법사 (2012)

김원준,「특허법」,신론사 (2013)

박희섭․김원호,「특허법원론」(제4판),세창출판사 (2009)

송영식 외 6인,「지적소유권법 상」 (제2판),육법사 (2013)

_____________,「지적소유권법 하」 (제2판),육법사 (2013)

오승종,「저작권법」(제2판),박영사 (2012)

윤선희,「지적재산권법」(제13정판),세창출판사 (2012)

______,「특허법」(제5판),법문사 (2013)

윤태식,「판례중심 특허법」,진원사 (2013)

이해영,「미국특허법」(제4판),한빛지적소유권센터 (2012)

이해완,「저자권법」(전면개정판),박영사 (2012)

임호,「특허법」,법문사 (2003)

전준형,「미국특허법」,세창출판사 (2011)

정상조·박준석,「지적재산권법」(제2판),홍문사 (2011)

정상조·박성수 공편,「특허법 주해 I」,박영사 (2010)

__________________,「특허법 주해 II」,박영사 (2010)

조영선,「특허법」(제3판),박영사 (2011)

천효남,「특허법」(제13판),법경사 (2007)

특허법원 지적재산소송실무회,「지적재산소송실무」(전면개정판),박영



- 300 -

사 (2010)

황의창․황광현,「특허법정해 (상)」,법영사 (2009)

______________,「특허법정해 (하)」,법영사 (2009)

中山信弘 (한일지재권연구회 역),「특허법」,법문사 (2001)

吉蘇辛朔 (YOU ME특허법률사무소 역),「특허법개설 (제13판)」,대광

서림 (2005)

竹田和彦 (김관식 외 4인 역),「특허의 지식 이론과 실무(제6판)」,명

현 (2001)

(2)논문

강기봉,“미국의 삼성과 애플간 특허권 분쟁에 관한 소고”,정보법학 

제16권 제2호,정보법학회 (2013)

계승균,“국제소진론”,저스티스 통권 제72호 (2003)

______,“권리소진이론에 관한 연구 – 저작권을 중심으로 -”,부산대

학교 박사학위논문 (2003)

______,“상표법상 권리소진이론에 관한 일 고찰”,법학논총 제31집 제

3호,전남대학교 법학연구소 (2011)

______,“저작권법상 권리소진이론”,창작과 권리 제33호,세창출판사 

(2003)

______,“‘저작권법상 소유권을 의식한 조항에 관한 일 고찰”,정보법

학 제14권 제3호,정보법학회 (2010)

고영수,“병행수입과 특허권의 침해”,영남법학 제2권 제1ㆍ2호,영남

대학교 법학연구소 (1995)

곽민섭,“특허권에 대한 간접침해“,사법논집 제46집,법원도서관 

(2008)

______,“특허권의 간접침해 제도의 개선방안에 대한 연구”,한양대학



- 301 -

교 박사학위논문 (2011.8.)

권영준,“저작권과 소유권의 상호관계 :　독점과 공유의 측면에서”,경

제규제와 법 제3권 제1호,서울대학교 공익산업법센터 (2010.

5.)

권택수,“병행수입업자의 상표사용의 범위”,대법원판례해설집 제42호,

법원도서관 (2002)

김경숙,“일회용 특허제품의 재활용과 권리소진 – 일본과 미국의 판

례 법리의 비교고찰 -”,부산대학교 법학연구 제51권 제1호,

부산대학교 (2010.2.)

김관식,“특허제품의 변경에 따른 사용과 특허권 침해”,과학기술법연

구 Vol.14No.2,한남대학교 과학기술법연구소 (2009)

김길원,"특허침해소송에서 비침해 항변에 관한 연구 :권리소진,묵시

적 실시권 및 권리실효 법리를 중심으로“, 충남대학교 박사

학위논문 (2007)

______,“특허침해소송에서 비침해 항변수단으로서 권리소진론”,산업

재산권 제24호,한국산업재산권법학회 (2007)

김동준,“방법발명 특허권의 소진”,산업재산권 제36호,산업재산권법

학회 (2011)

______,“특허권의 소진에 관한 미국판례 동향”,특허소송연구 제4집,

특허법원 (2008.)

______,“GM종자와 관련된 특허권 소진의 문제”,Law & Technology

제7권 제2호,서울대학교 기술과 법 센터 (2011.3.)

김민재,"부품교환의 특허법상 해석에 관한 비교법적 고찰 :프린터카트

리지 사례를 통하여 본 재제조 산업의 전망”,지식재산연구 

제3권 제1호 (2008)

김순석,“병행수입과 특허권”,성균관법학 제10호,성균관대학교 (1999)

______,“특허권과 병행수입규제”,규제연구 제8권 제1호,한국경제연구



- 302 -

소 (1999)

김신용,“진정상품 병행수입에 관한 연구(1)-상표를 중심으로”,발명특

허 제27권 제3호(통권 제309호),한국발명진흥회 (2002)

______,“진정상품 병행수입에 관한 연구(2)-상표를 중심으로”,발명특

허 제27권 제4호(통권 제310호),한국발명진흥회 (2002)

김인철,“권리소진에 관한 최근 미국 법원들의 판결에 대한 고찰”,정

보법학 제17권 제2호 (2013)

______,“미국 저작권법하에서 권리소진의 원칙에 대한 소고”,정보법

학 제14권 제3호 (2010)

나종갑,“권리소진원칙과 진정상품의 병행수입 -미국법을 중심으로-”,

무역구제 통권 제7호,무역위원회 (2002)

맹정환,“저작권의 국제적 소진 이론에 대한 연구 -미국 연방대법원 

Kirtsaengv.JohnWiley& Sons,Inc.133S.Ct.1351(2013)

판결에 대한 검토를 포함하여 -“,Law & Technology제9권 

제3호,서울대학교 기술과 법 센터 (2013.5)

민병호,“진정상품의 병행수입에 관한 소고찰”,특허와 상표 제383호 

(1995)

박영규,“특허권의 간접침해와 권리소진”,인권과 정의 Vol.387,대한변

호사협회 (2008)

______,“특허제도의 국제적 조화 및 전망 – Trips협정상의 권리소

진,강제실시 및 한․미 FTA 협상 내용을 중심으로 -”,산업

재산권 제24권 (2007)

박준석,“상표상품만의 병행수입론 논의를 넘어 특허-상표-저작권 전반

의 권리소진 이론으로 (상)”,저스티스 제132호,한국법학원 

(2012.10.)

______,“상표상품만의 병행수입론 논의를 넘어 특허-상표-저작권 전반

의 권리소진 이론으로 (하)”,저스티스 제133호,한국법학원 



- 303 -

(2012.12.)

______,“저작권 소진에 관한 소고 – 최근 미국 판례의 동향을 중심

으로 -”저작권연구 제5호,한국저작권법학회 (2010.12.)

______,“Quantav.LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 소고”,서

울대학교 법학 제49권 제3호,서울대학교 출판부 (2008.9.)

박태일,“병행수입의 특허권침해여부에 관한 일본의 BBS사건”,판례실

무연구 제3권,수원지방법원 (2006)

______,“특허소진에 관한 연구 – 국내외 사례의 유형별 검토를 중심

으로 -”,정보법학 제13권 제3호,정보법학회 (2009)

박찬우,“특허권소진의 법리”,연세법학연구,제6권 제2호 (1997)

박충범,“특허권 소진론”,특허정보 제44호,특허청 (1997)

______,“특허제품의 병행수입에 관한 국외의 사례와 국제법의 검토”,

특허정보 제46호 ,특허청 (1997)

박현경,“디지털저작물거래에 있어 최초판매원칙의 적용여부에 관한 

연구 – Vernorv.Autodesk사건을 중심으로”,법학논고 제

38집,경북대학교 법학연구원 (2012.2.)

배금자,“저작권에 있어서의 병행수입 문제”,창작과 권리,세창출판사 

(2003)

서태환,“상표의 사용과 상표권의 소진”,대법원판례해설 제45호,법원

도서관 (2003)

설민수,“특허권 소진 법리의 역사적 전개와 한국에서의 적용”,사법논

집 제55집,법원도서관 (2012.12.)

손용욱,“재활용품에 관한 특허소진론 사례에 대한 소고”,지식과 권

리,대한변리사회 (2006)

안효질,“저작물의 디지털거래와 권리소진원칙”,산업재산권 제15호,

한국산업재산권법학회 (2004)

______,“지적재산권의 간접침해와 남용이론”,재산법연구 제23권 제2



- 304 -

호 (2006)

우성엽,"최초판매원칙/소진원칙에 관한 소고“,Law & Technology제

7권 제4호,서울대학교 기술과 법 센터 (2011.5.)

윤동렬,“특허제품의 병행수입과 특허권의 효력(1)”,발명특허 제24권 

제2호(통권 제275호),한국발명진흥회 (1999)

______,“특허제품의 병행수입과 특허권의 효력(2)”,발명특허 제24권 

제3호(통권 제276호),한국발명진흥회 (1999)

______,“특허제품의 병행수입과 특허권의 효력(완)”,발명특허 제24권 

제4호(통권 제277호),한국발명진흥회 (1999)

윤선희,“지적재산권과 병행수입”,발명특허 제21권 제3호 (1996)

_______,“특허소진의 의의와 그 논거에 관한 연구”,산업재산권 제27

호,한국산업재산권법학회 (2008)

______,“특허제품의 병행수입에 관한 고찰”,창작과권리,세창출판사 

(1995)

이경란,“계약 등에 의한 특허제품의 병행수입 제한”,무역구제 통권 

제20호 (2005)

______,“소모품 시장과 간접침해”,특허발명,한국발명진흥회 (2003)

이규홍,“연방순회항소법원의 현황에 대한 소고”,지식재산 21,특허청 

(2006.11.)

이봉문,“묵시적 라이선스 이론과 특허소진 이론의 상호관계 대한 연

구 - Quantav.LGE판결의 의의를 중심으로”,인하대학교 

박사학위논문 (2013.2.)

이상정,“소유권과 관련된 저작권 판결에 관한 일고”,계간 저작권 

2012겨울호 통권 제100권,한국저작권위원회 (2012)

______,“소유권과 저작권의 충돌에 관한 일고”,국제법무연구 제15권 

제1호,경희대학교 국제법무대학원 (2011)

______,“우리 저작권법상의 전시권의 문제점”,경희법학 제41권 제2호,



- 305 -

경희법학연구소 (2006)

______,“진정상품의 병행수입에 관한 연구”,경희법학 제32권 제1호,

경희법학연구소 (1997)

______,“BBS사건의 일본최고재판소 판결에 대한 약간의 의문”,창작

과 권리 제12호,세창출판사 (1998.9)

이상현,“소모부품의 교체와 특허권의 간접침해”,서울대학교 석사학위

논문 (2009.8.)

이성호,“미국법상 진정상품의 병행수입”,판례실무연구 II,비교법실무

연구회 (1998)

이우석,“카트리지재충전행위와 특허권 소진”,재산법연구 제26권 제2

호,한국재산법학회 (2009)

이한상,“병행수입의 국제적 보호 한계에 따른 지적재산권의 국제적 

분쟁과 통상마찰”,국제거래법연구 제9집 (2000)

이헌희,"권리소진에 관한 연구 – 특허권을 중심으로“,한양대학교 박

사학위논문 (2010.8.)

임원선,“디지털 시대의 최초판매의 원칙에 대한 소고”,계간저작권,한

국저작권위원회 (2001겨울호)

정상조,“병행수입과 상표권의 한계”,Law &Technology제1권 제3호,

서울대학교 기술과 법 센터 (2005.11.)

______,“병행수입과 지적소유권의 한계”,통상법률 제6호,법무부 

(1995)

______,“특허권의 간접침해 대법원 1996.11.27.자 96마365결정”,민사

판례연구 XXI,박영사 (1999)

정차호,“Quantav.LGE:특허소진이론의 재대두”,지식재산21,특허

청 (2009)

조용식,“판례로 본 병행수입의 인정요건”,특허소송연구 제I집,특허법

원 (2000)



- 306 -

최순용,“병행수입에 관한 외국의 이론 및 판례”,판례실무연구 II,비

교법실무연구회 (1998)

최승재,“미국에서의 특허권소진론의 전개와 LG v.Quanta사건의 의

의와 시사점 -계약에 의한 특허권소진의 배제가능성과 방법

특허 -“,Law & Technology제5권 제1호,서울대학교 기술과 

법 센터 (2009.1.)

최정열,“병행수입업자의 상표사용 범위”,정보법판례백선 (I),박영사 

(2006)

최홍배,“일본에 있어서 특허제품의 병행수입문제 :　BBS사건 판례를 

중심으로”,국제법학회 논총 제88호 (2000)

표호건,“소모이론에 관한 고찰”,법학연구,연세대학교 법학연구소 

(2005)

홍준호,“진정상품의 병행수입”,지적재산권 제10호,지적재산권 법제

연구원 (2005)

2.영미문헌 (알파벳 순)

(1)단행본

Amy L.Landers,「Understanding PatentLaw」(Second Edition),

LexisNexis(2012)

ChristopherHeathㆍAnselm Kamperman Sanders,「Spares,repairs

andintellectualpropertyrights」,KluwerLaw International

(2009)

CraigAllenNard,「TheLaw ofPatents」 (SecondEdition),Wolters



- 307 -

KluwerLaw &Business(2010)

CraigAllenNard․MichaelJ.Madison․MarkMcKenna․DavidW.

Barnes,「TheLaw ofIntellectualProperty」(ThirdEdition),

AspenPublishers(2011)

Deborah E. Bouchoux, 「Intellectual Property: The Law of

Trademarks,Copyrights,Patents,andTradeSecrets」(fourth

Edition),CengageLearning(2012)

F.ScottKieff․Pauline Newman․HerbertF.Schwartz․Henry E.

Smith,「Principles of Patent Law」(Sixth Edition),

FoundationPress(2013)

HerbertF.Schwartz,「PatentLaw and Practice」(Sixth Edition),

BNABooks(2008)

Janice M.Mueller,「An Introduction to PatentLaw」 (Second

Edition),ASPEN Publishers(2006)

__________________, 「Patent Law」 (Fourth Edition), ASPEN

Publishers(2012)

LandMark Publications, 「First Sale Doctrine」, LandMark

Publications(2013)(DigitalE-BookSoldbyAmazonDigital

Services,Inc.)

MargrethBarrett,「EmanuelLaw Outlines:IntellectualProperty」(3rd

Edition),AspenPublishers(2012)

Martin J.Adelman․RandallR.Rader․Gordon Klancnik,「Patent

Law inaNutshell」(SecondEdition),WestGroup(2012)

Martin J.AdelmanㆍRandallR.RaderㆍJhon R.Thomas,「Cases

And Materials On PatentLaw」 (Third Edition),West

Group(2009)

Martin J. Adelman․Shubha Ghosh․Amy Landers․Toshiko



- 308 -

Takenaka,「GlobalIssues in PatentLaw」,WestGroup

(2010)

RobertPatrick Merges․John Fitzgerald Duffy,「PatentLaw and

Policy:Cases and Materials」(Fifth Edition),LexisNexis

(2011)

RobertP.Merges․PeterS.Menell․MarkA.Lemley,「Intellectual

Property in the New TechnologicalAge」(Sixth Edition),

AspenPublishers(2012)

Rochelle Cooper Dreyfuss․Katherine J. Strandburg․Diane L.

Zimmerman,「IntellectualProperty,CasesandMaterialson

Trademark,Copyrightand PatentLaw」(Second Edition),

FoundationPress(2010)

RogerE.Schechter․JohnR.Thomas,「IntellectualProperty:TheLaw

of Copyrights,Patents and Trademarks」,West Group

(2003)

StephenM.McJohn,「Examples& Explanations:IntellectualProperty

」(FourthEdition),ASPEN Publishers(2012)

William H.Francis․RobertC.Collins,「CasesAnd MaterialsOn

PatentLaw IncludingTradeSecrets,Copyrights,Trademarks

」,WestGroup(2006)

(2)논문

Adam Garmezy,"PatentExhaustion And The FederalCircuit’s

DeviantConditionalSaleDoctrine:Bowmanv.Monsanto",

8DukeJ.Const.L.&Pub.Pol'ySidebar197(2012)

Alfred C. Server․William J. Casey, “Contract-Based Post-Sale



- 309 -

Restrictionson Patented ProductsFollowing Quanta",64

HastingsL.J.561(2013)

Amber Hatfield Rovner,"PracticalGuide to Application of(or

Defense Against)Product-Based InfringementImmunities

Underthe Doctrines ofPatentExhaustion and Implied

License",12Tex.Intell.Prop.L.J.227(2004)

Amber L.Hatfleld,"Patent Exhaustion,Implied Licenses,and

Have-Made Rights:Gold Mines or Mine Fields?",2000

ComputerL.Rev.&Tech.J.1(2000)

Amelia Smith Rinehart,“Contracting Patent:A Modern Patent

Exhaustin Doctrine”, Harvard Journal of Law and

TechnologyVol.23No.2(2010)

Ann Layne-Farrar,"An Eonomic Take On Patent Licensing :

UnderstandingTheImplicationsOfThe“FirstSalePatent

Exhaustion” Doctrine",CEMFIWorking Paper No.1002

(2010)

BeatrizCondeGallego,“ThePrincipleofExhaustionofRightand

ItsImplicationsforCompetitionLaw,InternationalReview

ofIndustrialProperty and CopyrightLaw” Vol.34 No.5

(2003)

CoreyCabra,"Apple,Inc.v.SamsungElectronicsCo.,LTD.2011

WL7036077,(N.D.Cal)",16Intell.Prop.L.Bull.165(2012)

Craig Allen Nard · John F.Duffy,“Rethinking PatentLaw’s

UniformityPrinciple”,NorthwesternUniversityLaw Review

Vol.101No.4(2007)

Curtis R.Wright,"Quanta Of Solace?:The Patent Exhaustion

DoctrineAndMethodPatentsAfterQuantaComputer",Inc.



- 310 -

v.LGElectronics,Inc,30U.LaVerneL.Rev.494(2009)

DanielBasov,「New LifeforDoctrineOfPatentExhaustion」,A

JournalofInformationLaw andTechnology,ComputerLaw

Review International(2009)

Daniel Erlikhman, "Jazz Photo and the Doctrine of Patent

Exhaustion: Implications to TRIPs and International

HarmonizationofPatentProtection",25HastingsComm.&

Ent.L.J.307(2003)

Darren E.Donnelly,“Comment,ParallelTrade and International

Harmonization oftheExhaustion ofrightsDoctrine“,13

SantaClaraComputer&HighTech,L.J.(1997)

Douglas Fretty,"Note:Both A License And A Sale:How To

Reconcile Self-Replicating Technology With Patent

Exhaustion",5J.Bus.Entrepreneurship&L.1(2012)

EdwinC.Hettinger,“JustifyingIntellectualProperty”,Philosophy&

PublicAffairsVol.18No.1(1989)

EileenMcDermott,"UK PreparesToLiberalizeFormat-Shifting",176

ManagingIntell.Prop.18(2008)

EmilyVanVliet,"QuantaAndPatentExhaustion:TheImplications

OfTheSupremeCourt'sDecisionInQuantaComputer,Inc.

v.LGElectronics,Inc.OneYearLater",11Minn.J.L.Sci.&

Tech.453(2010)

Erin Julia DaidaAustin,"Rconciling ThePatentExhaustion And

ConditionalSaleDoctrinesInLightOfQuantaComputerV

LGElectronics",30CardozoL.Rev.2947(2009)

HaroldC.Wegner,“InternationalPatentExhaustion:WhitherThe

SupremeCourt?”



- 311 -

<http://www.grayonclaims.com/storage/InternationalExhaust

ionMay27.pdf>(2013.10.12.07:00방문)

HerbertHovenkamp,“Innovationand theDomain ofCompetition

Policy”,60Ala.L.Rev.103(2008)

JaeminLee,"A ClashbetweenITGiantsandtheChangingFaceof

InternationalLaw:TheSamsungvs.AppleLitigationand

ItsJurisdictionalImplications",5J.E.Asia& Int'lL.117

(2012)

Jared Tong,"You Pay ForWhatYou Get:TheArgumentFor

Allowing PartiesToContractAround PatentExhaustion“,

46Hous.L.Rev.1711(2010)

JasonMcCammon,"TheValidityOfConditionalSales:Competing

ViewsOfPatentExhaustion InQuantaComputerInc.v.

LG Electronics,Inc.,128S.Ct.2109(2008)“,32Harv.J.L.

&Pub.Pol'y785(2009)

Jason Savich,“Monsanto v.Scruggs:The Negative ImpactOf

Patent Exhaustion On Self-replicating Technology", 22

BerkeleyTech.L.J.115(2007)

JavierM.Leija,"ThePatentExhaustionDoctrine:PatentHolders'

RightsVersusThePublic’sInterestInUsingTheInvention",

2PhoenixL.Rev.163(2009)

Johann Pitz,“Exhaustion ofIndustrialProperty Rightsfrom the

German Perspective”,The JournalofWorld Intellectual

PropertyVol.4.Issue.2.(2005)

JohnA.Rothchild.,“ExhaustingExtraterritoriality”51SantaClaraL.

Rev.J187,1196-1209(2011)

John C.Paul․Kia L.Freeman․BartA.Gerstenblith․Jesica R.



- 312 -

Underwood,“USpatentexhaustion:yesterday,todayand

maybetomorrow”,JournalofIntellectualPropertyLaw &

PracticeVol.3No.7(2008)

John W.Osborne,"A CoherentView ofPatentExhaustion A

Standard Based On Patentable Distinctiveness",20 Santa

ClaraComputer&HighTech.L.J.643(2004)

__________________, "Justice Breyer’s Bicycle And The Ignored

ElephantOfPatentExhaustion:AnAvoidableCollisionIn

Quantav.LGE",7J.MarshallRev.Intell.Prop.L.i(2008)

JohnW.Schlicher,"TheNew PatentExhaustionDoctrineofQuanta

v.LG:WhatItMeansforPatentOwners,Licensees,and

ProductCustomers",90J.Pat.& TrademarkOff.Soc'y758

(2008)

JonSievers,"NotSoFastMyFriend:WhatThePatentExhaustion

DoctrineMeansToTheSeedIndustryAfterQuantav.LG

Electronics",14DrakeJ.Agric.L.355(2009)

JonathanWerner,"FillingInTheGaps:TheLimitsOfThePatent

Exhaustion Doctrine In LightOfThe Supreme Court's

InabilityToFindClosureInQuanta",15J.Tech.L.&Pol'y

275(2010)

KaliMurray,“DoesthePatentExhaustionDoctrineApplyWhenthe

PatenteePlacedExpressConditionsontheSubsequentSale

orLicenseofaPatentedArticle”,35Preview U.S.Sup.Ct.

171(2008)

KyleM.Costello,"TheStateofthePatentExhaustionDoctrine,Post-

Quantav.LG Electronics,"18Tex.Intell.Prop.L.J.237

(2010)



- 313 -

Leonard J. Hope, "The Licensed-Foundry Defense In Patent

InfringementCases:TimeToTakeSomeOfTheSteam

OutOfPatentExhaustion?",11Ga.St.U.L.Rev.621

(1995)

Marcella Downing-Howk, "The Horns Of A Dilemma : The

ApplicationOfTheDoctrineOfPatentExhaustionOnAnd

LicensingOfPatentedSeed“,14SanJoaquinAgric.L.Rev.

39(2004)

MarkR.Patterson,"ContractualExpansionOfTheScopeOfPatent

InfringementThroughField-Of-UseLicensing",William and

MaryLaw Review (2007)

Matthew W.Siegal․KevinC.Ecker,“QuantaComputer,Inc.,etal.

v.LG Electronics,Inc.:PatentExhaustionRestrictionsMay

NotBe...Exhausted”,14No.11Intell.Prop.Strategist1

(2008)

MicheleL.Vockrodt,"PatentExhaustionAndForeignFirstSaless:

AnAnalysisAndApplicationOfTheJazzPhotoDecision",

33AIPLAQ.J.189(2005)

MizukiSally Hashiguchi,"Recycling Efforts And PatentRights

Protection In The United States And Japan",Columbia

JournalofEnvironmentalLaw (2008)

Patrick Hagan,"Reach Through Royaltiesasa Workaround for

Patent Exhaustion, Reach Through Royalties as a

WorkaroundforPatentExhaustion",2HastingsSci.&Tech.

L.J.243(2010)

R.TrevorCarter,"LegalizingPatentInfringement:Application Of

ThePatentExhaustion DoctrineToFoundryAgreements",



- 314 -

28Ind.L.Rev.689(1995)

RachelE.Mandell-Rice,"A ReasonableRift?:Quanta,Leegin,and

the DoctrinalSplitin the Law ofVerticalResale Price

MaintenanceandPatentExhaustion",19Fed.Cir.B.J.635

(2010)

Richard Stern,“SupremeCourttoheresemiconductorchippatent

ExhaustionCase“,IEEEMicroVol.27No.6(2007)

RobertW.Morris,"AnotherPoundOfFlesh":IsThereA Conflict

Between The PatentExhuastion Doctrine And Licensing

Agreements?",47RutgersL.Rev.1557(1995)

ScottM.Tobias,“NoRefills:TheIntellectualPropertyHighCourt

DecisionInCanonv.Recyc1eAssistWillNegativelyImpact

ThePrinterInk CartridgeRecyc1ing Industry In Japan”,

PacificRim Law andPolicyJournal,(2007)

ShubhaGhosh ·LucasDivine,"TheSaleOfPatented Methods:

ReconcilingOn-SaleBar& PatentExhaustionDoctrinesIn

LightOfInReKollar& QuantaV.LG",39AIPLA Q.J.

295(2011)

SueAnnMota,“TheDoctrineofPatentExhaustion:NotExhausted

by the Supreme Court in Quanta Computer v. LG

Electronicsin 2008”,11 SMU Sci.& Tech.L.Rev.337

(2008)

Takamitsu Shigetomi,“Exhaustion ofPatent/Damage for Patent

Infringement(Film UnitwithLensCase)-Review inRelation

toJudgmentsinIPHighCourtin2006andSupremeCourt

in2007-”,JournaloftheJapaneseGroupA.I.P.P.I.Vo.33,

No.1(2008)



- 315 -

Tod Michael Leaven, "The Misinterpretation Of The Patent

ExhaustionDoctrineAndTheTransgenicSeedIndustryIn

LightOfQuantav.LG Electronics",10N.C.J.L.& Tech.

119(2009)

ToshikoTakenaka,“FederalCircuitDecidedDisposalCameraCase

Differentlyfrom TokyoDistrictCourt:Reconditioningofa

Disposal Camera is NOT Infringement“, CASRIP

NewsletterVol.8Issue.2,UniversityofWashingtonSchool

ofLaw (2001)

TylerThorp,"TestingTheLimitsOfPatentExhaustion's"Authorized

Sale" Requirement Using Current High-Tech Licensing

Practices",50SantaClaraL.Rev.1017(2010)

VincentChiappetta,“PatentExhaustion:What’sItGoodFor?“,51

SantaClaraL.Rev.1086(2011)

William L.Martin,Jr.,"IntelCorp.v.ULSISystem Technology,Inc.:

PatentExhaustionandPost-Sale",2Tex.Intell.Prop.L.J.5

1993-199Restrictions on the Use ofa ComponentMade

UnderLicense,2Tex.Intell.Prop.L.J.5(1994)

William P.Skladony,“Commentary On SelectPatentExhaustion

PrinciplesInLightOfTheLG ElectronicsCase",47Idea

235(2007)

YuichiWatanabe,"TheDoctrineofPatentExhaustion:TheImpactof

QuantaComputer,Inc.v.LG Elecs.,Inc.",14Va.J.L.&

Tech.273(Winter2009)



- 316 -

3.일본문헌 (연도순)

(1)단행본

田村善之,「知的財産法」(第2版),有斐閣 (2000)

仙元隆一郎,「特許法講義」(第4版),悠々社 (2003)

中山信弘ㆍ相澤英孝ㆍ大渕哲也 編,「特許判例百選」,有斐閣 (2004)

増井和夫ㆍ田村善之,「特許判例ガイド」,有裴閣 (2005)

盛岡一夫ㆍ土肥一史,「知的財産法」(第2版),法學書院 (2006)

高林龍,「ビジネス法務大系 I,ライセンス契約」 (第1版),日本評論社

(2007)

竹田稔,「知的財産權侵害要論」 (第5版),發明協會 (2007)

高林龍,「標準 特許法」(第3版),有斐閣 (2009)

中山信弘,「特許法」,弘文堂 (2010)

高林龍,「標準特許法」(第4版),有斐閣 (2011)

中山信弘․小泉直樹 編,「新注解特許法(上卷)」,靑林書院 (2011)

_____________________,「新注解特許法(下卷)」,靑林書院 (2011)

中山信弘,「特許法」(第2版),弘文堂 (2012)

(2)논문

髙橋直子,“ファーストセイル後の特許権の行使：アメリカ合衆国におけ

る裁判例を素材として”, 北大法学研究科ジュニア·リサーチ・

ジャーナル 第1号,北海道大学大学院法学研究科 (1994)

中島和雄, “特許権の国内的『用尽』と国際的消尽論ーBBS並行輸入事件

東京高判決批判”,知的財産管理 第40券 第2号 (1996)



- 317 -

中山信弘, “特許製品の竝行輸入における問題基本的視座”, ジュリスト

No.1094(1996)

角修二,“最高裁がBBS事件で是認したインブイドラオセンス理論”,パテ

ント Vol.51No.3(1998)

三村量一,“BBS事件判解”,最高裁判所判例解説民事篇平成9年度(中),法

曹会 (2000)

玉井克哉,“アメリカ特許法における權利消盡の法理(1)”,パテント Vol.

54No.10(2001)

________,“アメリカ特許法における權利消盡の法理(2)”,パテント Vol.

54No.11(2001)

横山久芳,“フィルム一体型カメラ事件判批”,ジュリ 第1201号 (2001)

古沢博, “フィルム一体型カメラ事件判批”, 知財管理 第51巻 第6号

(2001)

小西恵,“日本及び米国における特許権のいわゆる国内消尽原則とその例

外”,知財研フォーラム 第51号 (2001)

倉內義朗, “特許権の国内用尽について(アシクロビル事件を通して)考え

る”,パテント Vol.55No.10(2002)

林秀弥, “消尽論の根拠とその成立範囲に関する序論的考察”, パテント

Vol.55No.5(2002)

今泉俊克,“消盡論に關するCAFC判決 :Jazzv.ITC”,パテントVol.55

No.3(2002)

古谷英男,“特許權の消耗と黙示の許諾”,知財管理 Vol.53No.1(2003)

田村善之,“用尽理論と方法特許への適用可能\性について”,特許研究 弟

39号,発明協会 (2005)

________,“修理や部品の取替えと特許權侵害の成否”,知的財産法政策學

硏究 Vol.6(2005)

上山浩·西本強,"消尽論と修理／再生産理論に 関する日米の判例の状況



- 318 -

",パテント 第58卷　第6号 (2005)

吉田広志,"用尽とは何か :契約、専用品、そして修理と再生産を通 し

て",知的財産法政策学研究 弟6号 (2005)

泉克幸,“特許製品の再利用と競爭政策-プリンタ用リサイクルインクタン

ク事件を素材に一”,公正取引 No.667(2006)

帖佐隆,“液体収納容器（インクタンク）事件-知財高裁判決を受けての一

考察”,パテント Vol.59No.5(2006)

櫎山久芳,“特許製品の再利用と消尽理論”,知財管理 Vol.56No.11

(2006)

岡本芳太郎,“商標製品の並行輸入におけるライセンス契約違反と適法性

:フレッドペリー事件最高裁判決”,經營と經濟 Vol. 85(3-4)

(2006)

玉井克哉,"特許権はどこまで「権利」か",パテント Vol.59　 No.9

(2006)

竹中俊子, “特許製品の加工、部品交換に伴う法律問題の比較法の考察”,

紋谷暢男教授古稀記念知的財産権法と競争法の現代的展開, 発

明協会 (2006)

下田憲雅,"米国知財重要判例紹介(第8回) 特許権の消尽と特約条項の効

力 -特許権者は特約条項で権利の消尽を回避することができる

か"国際商事法務 第35卷 第11号,国際商事法研究所 (2007)

羅秀培,“米国特許法における国内消尽論”,知的財産法政策学研究 Vol.

18(2007)

岡本芳太郎, "「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(原案)に

対する意見",経営と経済 Vol.87No.2(2007)

日本知的財産協会国際第1委員会, “米国における特許権の消尽と黙示の

ライセンスについて”,知財管理 第57券 第6号,日本知的財産協

会会誌広報委員会 (2007)



- 319 -

帖佐隆·黛祐佳, “知的財産法制度の課題と検証(7)リサイクル製品と特許

権の消尽”,知財ぷりずむ :知的財産情報 第5卷 第1号 (2007)

牧山皓一,“リサイクルと特許權”,パテント Vol.61No.1(2008)

近藤恵嗣, “インクカートリッジㆍリサイクル事件上告審判決”, CIPIC

ジッーナル Vol.182(2008)

大西千尋,"米国知財重要判例紹介(第18回)特許の本質的特徴を備えたコ

ンポーネントの譲渡による特許権の消尽 --QuantaComputer

Inc.,et.al.v.LG Electronics,Inc.--553U.S.(2008)",国際商

事法務 第36卷 第9号,国際商事法研究所 (2008)

中槇ㆍ横田,“Quanta事件-米連邦最高裁はCAFC判決を破棄し、LGE 社

の請求棄却”,JERTO(2008)

重冨貴光,“特許権の消尽と損害賠償請求(レンズ付きフィルムユニット事

件)--平成18年知財高裁大合議判決及び平成19年最高裁判決と

の関係をも踏まえて[東京地方裁判所平成19.4.24判決]”,

A.I.P.P.I.第53券 第1号,日本国際工業所有権保護協会 (2008)

横山久芳,“特許権の消尽 -キヤノンインクタンク事件最高裁判決を素材

として[平成19.11.8]”,知財研フォーラム 第72号,財團法人 知

的財産研究所 (2008)

設樂隆一,“リサイクルㆍインクカ-トリッジ最高裁判決について”,現代

社會と著作權法(齊藤博先生御退職記念論集),弘文堂 (2008)

来栖和則,“リサイクル・インクカートリッジ事件に関する最高裁判決の

概要と意義”,パテント Vol.61No.5(2008)

中吉徹郎,“インクタンクについて,特許権者による権利行使が認められた

事例(最一小判平19ㆍ11ㆍ８)”, Law ＆Technology 第39号

(2008)

林いづみㆍ川田篤, “新たな生産と修理と-消尽の日米独比較, パテント

Vol.62No.1(2009)



- 320 -

田村善之,“消盡理論と方法特許への適用可能\性について”,特許法の理

論,有斐閣 (2009)

木村直人,“特許製品のリサイクルと消盡理論”,立命館法政論集 弟7号

(2009)

日本知的財産協會 特許第2委員會第2小委員會,“日本における特許消盡

の硏究—Quanta事件米國最高裁判決との對比—”, 知財管理

Vol.59No.9,日本知的財産協會 (2009)

伊藤玲子,"米国知財重要判例紹介(第31回)無条件のcovenantnottosue

(不提訴特約)に 特許権の消尽を認めたCAFC判決 --米国連邦巡

回控訴裁判所 TransCore対 ETC事件",国際商事法務 第37券

第10号,国際商事法研究所 (2009)

大江修子·岡田誠,“米国の特許権消尽論--Quanta判決の示すもの[合衆国

最高裁判所2008.6.9.判決]”,知財研フォーラム 第76号,財團法人

知的財産研究所 (2009)

中山実朗,“特許権の消尽と侵害の成否 :インクカートリッジリサイクル

事件”,国際研究論叢 :大阪国際大学紀要 第22卷 第3号,大阪

国際大学 (2009)

日本知的財産協会国際第1委員会, “Quanta最高裁判決に見る米国におけ

る特許権の消尽について”,知財管理 第59券 第7号,日本知的財

産協会会誌広報委員会 (2009)

高田実奈,“特許権消尽の比較法的研究”,知的財産専門研究 第7号,大阪

工業大学大学院 知的財産研究科 (2010)

日本知的財産協会ライセンス第2委員会第1小委員会,“特許権消尽が商取

引に及ぼす影響についての一考察”,知財管理 第60卷 第2号,日

本知的財産協会会誌広報委員会 (2010)

瀋暘,"特許権の消尽理論と黙示の実施許諾論との比較研究 ― 非特許部品

販売後における特許権効力について ―",Law&PracticeNo.4



- 321 -

(2010)

齊藤梓,"消尽論の再構成による修理行為の評価基準の定立 (Ⅰ)",人間社

会環境研究 弟20号 (2010)

齊藤梓,"消尽論の再構成による修理行為の評価基準の定立 (II):クレー

ム解釈 による「生産」判断および現在の消尽論の考察を通して

",人間社会環境研究 弟21号 (2011)

肥田徹,“特許権の消尽に関する一考察 :消尽の判断基準に焦点を当て

て”,知財ぷりずむ :知的財産情報 第10卷 第110号 (2011)

坂田均,"米国特許法における権利消尽の法理",判例研究,龍谷法学 弟44

巻 弟4号 (2012)



- 322 -



- 323 -

<Abstract>

AStudyontheDoctrineofPatentExhaustion

Junghwan(Justin)Maeng

GraduateSchoolofLaw

SeoulNationalUniversity

Thepurposeofthispaperistoprovideacomprehensivereview of

theissuesonthelimitationstothepatentexhaustiondoctrine,which

havebeendiscussed separatelysofar. Thispaperseekstoshinea

fresh spotlightin termsofrequirement,effectand relevanceto the

patentexhaustion,andalso,presentnew andintegratedstandardsfor

therequirement,effectsandlimitationofthepatentexhaustiondoctrine

byconsideringalloftheresultstogether.

Thedoctrineofpatentexhaustionand thedoctrineofequivalents

aretypicallaw principlesinpatentsystem whichhasbeenformedover

time through case precedentsand doctrinesto solve the problems

caused by mechanically applying the patentlaw.Conceptually,the

doctrineofpatentexhaustionmaybeaproblem inmostcaseswhere

patentedproductsaredistributedbythepatentees.Thus,theapplicable

scopeisverywideandavarietyofissuesrelatedtothelimitationof

doctrineofpatentexhaustionhavebeendiscussedforalongperiodof

time. Furthermore,with the rapid development of science and
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technology,patentedproductsofvarioustypesareemergingandtheir

transactionsareincreasinglybecomingmorecomplex. Therefore,areas

arerapidlyexpandinginwhichpatentexhaustiondoctrineisdiscussed

inthecontextofthepatentsystem.

Nevertheless,many countrieshavenotyetto establish aunified

positionforthebasisofthedoctrineofexhaustion. Severalissuesin

limitations are fragmented and have been discussed independently.

Moreover,unified standardsineach issuehavenotbeenestablished.

Asaresult,contradictoryjudgmentsinmanycasesrelated topatent

exhaustion arebeing madein courtsaround theworld. Sincethe

doctrineofpatentexhaustionisaseriousthreattothelegalstabilityof

patentsystem,aholisticreview and discussion ofentiredoctrineof

exhaustionispracticallyveryimportantandnecessary.

Accordingly,ChapterIintroducesthe traditionalconceptofthe

patentexhaustion doctrineasastartingpointfordiscussion and its

nature,purposeand basisarereviewed. ChapterIIshinesafresh

spotlightonissueswhichhavebeendiscussedintheareaoflimitation

to the traditional doctrine of patent exhaustion, and also, its

requirement,effectand relevance within the system oftraditional

doctrineofpatentexhaustion. ChapterIIIpresentstherequirementof

patentexhaustion and issuesin termsofitsrelated limitationsas

follows:① issuesofpatentexhaustion and conflictwithcontract(in

relation to requirementsof‘subject’and ‘tradeoffer’);② issueson

methodpatentandpatentonpartiallyimplementedproductsandpatent

exhaustion (in relation to requirementsof‘object’);and ③ issuesof

parallelimportand patentexhaustion (in relation torequirementsof

‘place’). ChapterIV introducesafresh perspectiveand reviewsthe
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effectsofpatentexhaustion and issuesofrelated issuessuch as:①

issuesofrepairand reconstruction ofpatented productsand patent

exhaustion:② issuesofgeneticallymodified seedspatentand patent

exhaustion(inrelationto‘object,’whichistargetofexhaustion);and③

issuesofexhaustionofmanufacturingright(inrelationto‘right,’which

istargetofexhaustion)intermsoftherequirement,effectandrelevance

with limitation system. ChapterV presentsintegrated standardsof

requirements,effectsandlimitationsofthepatentexhaustiondoctrine

bycomprehensivelyreflectingontheresultsofthereviews.

In thispaper,issuesin limitationswhich havebeen individually

discussed inrelationtopatentexhaustionwereactivelyre-spotlighted

andholisticallyreviewedintermsofrequirements,effectsandrelevance

withsystemsofthedoctrineofpatentexhaustion.Reasonablestandards

forrequirement,effects,andlimitationofdoctrineofpatentexhaustion

werepresented astheresultsofthispaperin orderto copewith

potentialissuesbyconsideringalloftheresultstogether.Wehopethat

mystudycanbecomeacluetopresentthestandardsforreasonable

and stable resolution for issues related to patentexhaustion and

contributetothedevelopmentofpatentlaws.
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