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1. 특허심판원이 2010. 6. 30. 2009원6503호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
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주문과 같다.
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1. 기 사실

  가. 이 사건 출원발명 

    1) 발명의 명칭 : 적층필름 및 적층필름의 제조방법
    2) 국제출원일(우선권주장일)/ 번역문제출일/ 출원번호 : 2002. 12. 4.(2001. 12. 6.)/ 
2004. 6. 4./ 제2004-7008578호
    3) 출원인 : 원고
    4) 특허청구범위 (이 사건 심판청구 후 2009. 8. 10. 보정된 것)
  청구항 1. 열가소성 수지 필름의 적어도 한면에 조성물(A)과 에폭시계 가교제(B)를 
50중량% 이상 함유하는 적층막이 적층되고, 조성물(A)은 폴리티오펜과 폴리음이온으로 
이루어진 조성물 또는 폴리티오펜 유도체와 폴리음이온으로 이루어진 조성물이며(이하 
‘구성 1’이라 한다) 또한 상기 적층막 중에 에폭시계 가교제(B)가 25~85중량% 함유되
고(이하 ‘구성 2’라 한다), 또한 상기 적층막은 조성물(A) 중에 가교제(B)가 존재하는 해
도구조를 가지고(이하 ‘구성 3’이라 한다), 헤이즈가 2% 이하인 것(이하 ‘구성 4’라 한
다)을 특징으로 하는 적층필름(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 다른 청구항에 대
하여도 같은 방식으로 부른다).
  청구항 2, 3, 5, 8 내지 16, 18 내지 25. (각 기재 생략)
  청구항 6. 제1항에 있어서, 적층막 중에 폴리에스테르 수지가  함유된 것을 특징으로 
하는 적층필름.
  청구항 4, 7, 17. (각 삭제)
    5) 도면 : 별지 1 이 사건 출원발명의 도면과 같다.
  나. 비교 상발명들
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    1) 비교대상발명 1 (을 제5호증)
  비교대상발명 1은 1994. 4. 5.자 미국특허공보 제5,300,575호에 실린 ‘폴리티오펜 분
산액, 이의 생산 및 용도’에 관한 것으로서, 그 주요 내용은 별지 2 비교대상발명들의 
기술 내용 중 제1항과 같다. 
    2) 비교대상발명 2 (을 제6호증)
  비교대상발명 2는 1996. 8. 20.자 일본공개특허공보 평8-211555호에 실린 ‘대전방지
층을 가진 할로겐화은 사진감광재료’에 관한 것으로서, 그 주요 내용은 별지 2 비교대
상발명들의 기술 내용 중 제2항과 같다. 
  다. 차의 경

    1) 거절결정
  원고의 이 사건 출원에 대하여 특허청 심사관은, 2008. 12. 17. 그 특허청구범위에 
기재된 발명이 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)
가 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다는 등
의 이유로 거절이유를 통지하였고, 2009. 2. 17. 보정된 이 사건 출원발명 역시 비교대
상발명들에 의해 진보성이 부정되므로 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 2009.  
6. 11. 거절결정을 하였다.
    2) 불복심판청구 및 심사전치 보정
  이에 원고는 2009. 7. 10. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판(2009원6503호)
을 청구하고, 2009. 8. 10. 특허청구범위 제1항을 정정하는 등의 내용으로 심사전치 보
정을 하였다.
    3) 원결정 유지
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  특허청 심사관은 2009. 9. 16. 원고의 2009. 8. 10.자 심사전치 보정에도 불구하고 
거절결정의 이유를 번복할 만한 사유를 발견할 수 없다는 이유로 원결정을 유지하였
다. 
    4) 이 사건 심결
  특허심판원은 2010. 6. 30. 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 
부정되므로 2009. 6. 11.자 거절결정이 적법하다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하
는 이 사건 심결을 하였다.
  [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제1 내지 6호증의 각 기재, 변론 전체

의 취지
2. 이 사건의 쟁

  이 사건의 쟁점은, 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되
는지 여부이다(원․피고는 원고의 2009.  8. 10.자 심사전치 보정의 적법 여부에 관하
여는 다투지 않고 있다). 
3. 이 사건 제1항 발명의 진보성 여부

  가. 기술분야  목  비

    1) 기술분야
  이 사건 제1항 발명과 비교대상발명들은 수지 필름에 대전방지조성물을 코팅하여 형
성된 대전방지층을 포함하는 적층필름에 관한 기술이라는 점에서 그 기술분야가 동일
하다.
    2) 목적
  이 사건 출원발명의 명세서에는 발명의 목적에 관하여 ‘본 발명은 습도변화에 상관
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없이 높은 레벨의 대전방지성을 발현하고, 또 투명성, 내수성, 내긁힘성이 우수한 적층 
필름에 관한 것이다. 폴리올레핀 필름, 폴리에스테르 필름 등 열가소성 수지 필름은 각
종 용도의 기재필름으로 폭넓게 사용되는데, 절연성 수지이어서 그 자체에는 대전방지
성이 전혀 없는 결점이 있으므로, 종래부터 열가소성 수지 필름에 대전방지성을 부여
하기 위한 방법으로 기재필름에 대전방지제를 혼합하거나 기재필름 표면에 대전방지성
을 부여하는 것 등이 검토되어 왔다. 그런데 이온도전 타입의 대전방지제를 사용하는 
방법은 이온의 습도 의존성이 커서 습도가 낮은 환경에서는 대전방지성이 전혀 얻어지
지 않는 문제가 있었고, 기재필름 표면에 폴리아닐린계 도전제층을 형성하는 방법은 
습도 의존성은 없지만 도핑된 상태가 녹색으로 되어 제품 외관상 바람직하지 않은 문
제가 있었다. 또한, 기재필름 표면에 산화주석계 도전제층을 형성하는 방법도 습도 의
존성은 없지만 안티몬 등의 유해한 중금속에 의한 도핑이 필요할 뿐만 아니라, 연신 
추종성이 없어 필름 제막공정 중 연신에 의해 도막에 균열이 생기고 도막이 백화되거
나 부서지며 내긁힘성이 없는 등의 문제가 있었다. 한편 도전제로 폴리티오펜계를 사
용하는 경우, 높은 수준의 대전방지성을 발현하기 위하여 폴리티오펜계 도전제를 다량
으로 첨가하면 도막의 투명성이 현저히 떨어지고 도막의 백화 등이 발생하는 문제가 
있었다. … 본 발명의 적층필름은 열가소성 수지 필름의 적어도 한면에 조성물(A)과 가
교제(B)를 50중량% 이상 함유하는 적층막이 적층되고, 조성물(A)은 폴리티오펜과 폴리
음이온으로 이루어진 조성물 또는 폴리티오펜 유도체와 폴리음이온으로 이루어진 조성
물이며, 또한 적층막은 조성물(A) 중에 가교제(B)가 존재하는 해도구조를 갖는 적층필
름이다.’(을 제3호증 중 식별번호 [0001] 내지 [0009],  [0023])라고 기재되어 있는바, 
이러한 기재내용을 종합하면, 이 사건 제1항 발명은 열가소성 수지 필름에 폴리티오펜
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계 대전방지조성물을 적층함으로써 대전방지성을 부여하되 위 조성물 중에 가교제가 
존재하는 해도구조를 갖도록 함으로써, 습도변화에 상관없이 높은 레벨의 대전방지성
을 발현하면서 동시에 투명성, 내수성, 내긁힘성이 우수한 적층필름을 제공하고자 하는 
발명이라고 할 것이다.
  이에 대하여, 비교대상발명 1은 대전방지조성물로 사용될 수 있는 폴리티오펜 분산
액으로 된 대전방지층을 포함하는 사진감광재료를 제공하고자 하는 발명이고(을 제5호
증 중 컬럼 1, 5), 비교대상발명 2는 폴리티오펜과 그 유도체 등의 π 전자계 도전성 폴
리머를 수성 코폴리에스테르에 혼합 혹은 분산하여 그 계(系)에 가교제를 더한 대전방
지조성물을 플라스틱필름의 적어도 1면에 도설(塗說)하고 지지체로 하는 것에 의해서, 
접착성, 도포성의 안정성을 달성하고자 하는 발명이다(을 제6호증 중 식별번호 [0007], 
[0008]). 
  이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1, 2의 목적을 대비하면, 폴리티오펜계 대전방
지제를 함유하는 대전방지층이 적층된 적층필름을 제공하고자 한다는 점에서 그 목적
이 공통된다.
  나. 구성  효과 비

    1) 구성 1 부분
  이 사건 제1항 발명의 구성 1은 ‘열가소성 수지 필름의 적어도 한면에 조성물(A)과 
에폭시계 가교제(B)를 50중량% 이상 함유하는 적층막이 적층되고, 조성물(A)은 폴리티
오펜과 폴리음이온으로 이루어진 조성물 또는 폴리티오펜 유도체와 폴리음이온으로 이
루어진 조성물인 구성’이다.
  이에 대하여, 비교대상발명 1에는 ‘폴리음이온 존재 하에서 화학식(I)



- 7 -

[ ]의 티오펜 화합물이 산화중합되어 생성된 폴리티오펜의 수성 분산액을 
수득하고, 이를 대전방지조성물로 사용하여 대전방지층을 형성하는 구성’이 개시되어 
있는데(을 제5호증 중 컬럼 4, 5), 비교대상발명 1의 위 대응 구성은 기재필름으로 사
용되는 열가소성 수지 필름에 형성되는 조성물이 폴리티오펜과 폴리음이온으로 이루어
진다는 점에서는 이 사건 제1항 발명의 구성 1과 공통되지만, 조성물 외에 에폭시계 
가교제를 구성 성분으로 함유하고 있지는 않다는 점에서 구성 1과 차이가 있다.
  한편, 비교대상발명 2에는 ‘폴리티오펜과 그 유도체 등의 π 전자계 도전성 폴리머를 
수성 코폴리에스테르에 혼합 혹은 분산하여 그 계에 에폭시계 가교제를 더한 대전방지
조성물을 플라스틱필름의 적어도 1면에 도설하고 지지체로 하되, 대전방지조성물 중 π 
전자계 도전성 폴리머의 함량을 0.5~50 중량％로 하는 구성’이 개시되어 있는데(을 제6
호증 중 식별번호 [0007], [0008], [0016], [0030]), 비교대상발명 2의 위 대응 구성은 
기재필름으로 사용되는 열가소성 수지 필름에 폴리티오펜 또는 그 유도체, 폴리음이온
으로 이루어진 조성물 및 에폭시계 가교제를 함유하는 대전방지층(이 사건 제1항 발명
의 적층막에 해당)을 형성하는 것이고 또한 대전방지층을 이루는 조성물 중 대전방지
기능을 가지는 물질의 함량을 50 중량%로 하는 수치를 포함한다는 점에서 동일하다.
    2) 구성 2 부분
      가) 함유량(수치)의 계산방법
  이 사건 제1항 발명의 구성 2는 적층막 중에 에폭시계 가교제(B)가 25~85 중량% 함
유되는 구성이다. 
  이와 관련하여, 이 사건 출원발명의 명세서에는 ‘본 발명의 보호필름용 적층필름은 
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열가소성 수지 필름의 적어도 한면에 조성물(A) 및 가교제(B)를 함유하는 도포액을 도
포하고, … 도포액 중에 가교제(B)를 25~85 중량% 함유하는 보호필름용 적층필름이
다.’(을 제3호증 중 식별번호 [0110])라고 설명되어 있고, 적층막 형성 도포액을 조성하
는 구체적인 실시례 1 내지 8, 10, 11, 13 내지 17, 20 내지 24에서 모두 에폭시계 가
교제(B)의 중량비를 ‘적층막에 존재하는 조성물(A)에 해당하는 도포액/적층막에 존재하
는 에폭시계 가교제(B)에 해당하는 도포액’의 ‘고형분 중량비’{(75/25)~(15/85)}로 나타내
고 있다(을 제3호증 중 식별번호 [0201], [0209], [0217], [0225], [0227], [0229], [0231], 
[0233], [0237], [0245], [0308], [0315], [0317], [0319], [0323], [0390], [0397], [0399], 
[0401], [0408]).
  이러한 기재내용에 비추어 보면, 구성 2는 적층막 중 ‘에폭시계 가교제(B)의 함유량
을 「조성물(A)에 해당하는 도포액의 고형분과 에폭시계 가교제(B)에 해당하는 도포액
의 고형분의 중량 총합」에 대한 백분율’ 즉 25[＝{25/(75＋25)}×100] ~ 85[＝{85/(15＋
85)}×100] 중량%로 표시한 것이라고 보여진다.
      나) 비교대상발명 1과의 대비
  먼저 비교대상발명 1은 위 구성 1 부분 대비에서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명
의 구성 2의 수치한정의 전제가 되는 에폭시계 가교제를 구성 성분으로 함유하는 구성 
자체를 구비하고 있지 않으므로, 구성 2는 비교대상발명 1과는 대비될 수 없다.
      다) 비교대상발명 2와의 대비
        (1) 대응 구성
  다음, 비교대상발명 2는 위 구성 1 부분 대비에서 본 바와 같이 구성 2의 수치한정
의 전제가 되는 에폭시계 가교제를 구성 성분으로 함유하는 구성 자체는 구비하고 있



- 9 -

지만, 그 함유량(수치)을 한정하는 구성은 없다.
  다만, 비교대상발명 2의 명세서에는 가교제를 함유하는 대전방지조성물의 제조에 관
한 실시례 2에 관하여 ‘<대전방지조성물의 박테리아 배양시험> π 전자계 도전성 폴리
머 성분(표 2, 3 참조) 10 g, 방부제(표 2, 3 참조) 4 g, 수성 코폴리에스테르(표 2, 3 
참조) 50 g, 가교제 표 2, 3에 기재된 중량, 물로 100 mL 되도록 완성한다.’(을 제6호
증 중 식별번호 [0275])라고 기재되어 있고, 구체적 예를 보여주는 표 2에는(표 3에는 
폴리티오펜 또는 그 유도체를 에폭시계 가교제와 함께 사용한 예가 나타나 있지 않다), 
도전성 폴리머로서 폴리티오펜 또는 그 유도체인 ASP(I)-17 혹은 ASP(I)-24를 10 g, 에
폭시계 가교제로서 EP-4 혹은 EP-5를 1.5 g 사용한 것으로 나타나 있는데, 이로부터 
비교대상발명 2의 실시례 2의 대전방지층 중 에폭시계 가교제의 함유량을 「도전성 폴
리머의 중량과 에폭시계 가교제의 중량의 총합」에 대한 백분율로 나타낸 수치를 계산
해보면 13[＝{1.5/(10＋1.5)}×100] 중량%가 되어, 이 사건 제1항 발명의 구성 2의 수치
범위에 비하여 상당히 작은 값이 된다[더구나, 이 사건 제1항 발명의 종속항인 이 사건 
제6항 발명은 적층막 중에 폴리에스테르 수지가 함유되는 것으로 부가한정하고 있고, 
이 사건 출원발명의 실시례 1을 제외한 나머지 실시례들은 모두 ‘적층막에 존재하는 
조성물(A)에 해당하는 도포액’으로 폴리에스테르 수지를 포함하고 있는바, 구성 2에 대
응되는 비교대상발명 2의 대응 구성 수치를 계산하면서 ‘도전성 폴리머의 중량’ 외에 
‘수성 코폴리에스테르의 중량’까지도 반영하여, 비교대상발명 2의 실시례 2의 대전방지
층 중 에폭시계 가교제의 함유량을 「도전성 폴리머의 중량과 수성 코폴리에스테르의 
중량 및 에폭시계 가교제의 중량의 총합」에 대한 백분율로 나타낸 수치로 계산할 경
우에는 더욱 작은 값이 될 것이다].
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        (2) 대비 판단
  특허등록된 발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 
한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상
에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위 내외에서 
현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 기술자
가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한
정에 불과하여 진보성이 부정된다. 다만, 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 
구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거
나, 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과
는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 
경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니
한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 참조).
  이 사건에 관하여 보건대, 비교대상발명 2의 명세서에는 에폭시계 가교제를 함유하
는 구성에 관하여 ‘수성 코폴리에스테르 분자의 말단에 있는 수산기 및 카르복실기와 
반응할 수 있는 가교제를 사용한다.’(을 제6호증 중 식별번호 [0111], ‘본 발명의 π 전
자계 도전성 폴리머를 함유한 대전방지조성물의 바인더인 코폴리에스테르를 본 발명의 
가교제로 가교하면, 접착성, 특히 알칼리 처리액 중으로의 접착성이 향상된다. 가교되
지 않은 경우 알칼리 처리액 중에서 막이 지지체로부터 녹아서 낙하하지만 본 발명에
서는 그러한 현상이 없다.’(을 제6호증 중 식별번호 [0115])라고 기재되어 있고, 그 외
에 달리 에폭시계 가교제에 의하여 달성하고자 하는 목적이나 기술적 과제에 관하여 
아무런 기재도 없는바, 이러한 사정에 비추어 보면, 비교대상발명 2는 에폭시계 가교제
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를 수성 코폴리에스테르와의 가교반응을 목적으로 사용하여 알카리 처리액 중 적층막
의 접착성을 향상시키고자 하는 것이고, 이 외에 에폭시계 가교제에 의하여 달성할 수 
있는 목적이나 기술적 과제에 관하여는 아무런 개시나 암시조차 하고 있지 않다고 보
여진다.
  그런데 이 사건 출원발명의 명세서에는 에폭시계 가교제를 함유하는 구성에 관하여 
‘적층막은 조성물(A) 중에 가교제(B)가 존재하는 해도구조를 갖는다.’(을 제3호증 중 식
별번호 [0023], [0027]), ‘본 발명에 있어서 가교제(B)는 … 연신공정에서의 유연성이나 
유동성이 발현되어 적층막을 형성하는 혼합체의 건조후의 연신 추종성을 높여, 도막의 
균열에 의한 백화현상을 억제하여 투명성이 부여된다.’(을 제3호증 중 식별번호 
[0050]), ‘가교제(B)는 특히 에폭시계 가교제가 바람직하다. 에폭시계 가교제는 투명성, 
대전방지성 등의 점에서 매우 우수하고, 도막의 도포 외관도 우수한 것으로 할 수 있
다.’(을 제3호증 중 식별번호 [0054])라고 기재되어 있어, 이 사건 제1항 발명의 구성 2
의 에폭시계 가교제 함유 구성은 비교대상발명 2와는 달리, 에폭시계 가교제(B)가 조성
물(A) 중에 해도구조를 이루고 있고 그러한 해도구조에 의하여 연신공정에서의 추종성
이 향상되어 높은 수준의 대전방지성을 유지하면서도 투명성이 우수하고 백화현상이 
억제되도록 작용하는 것이라고 보여진다.
  나아가 이 사건 출원발명의 명세서에는 에폭시계 가교제의 함유량 수치를 한정하는 
구성의 효과에 관하여 ‘적층막은 조성물(A) 중에 가교제(B)가 존재하는 해도구조를 갖
는 것이면, 조성물(A)과 가교제(B)의 혼합비 등은 특별히 한정하지 않지만, 본 발명의 
효과를 현저하게 발현시키기 위해서는 적층막 중에 가교제(B)가 10~85중량% 함유되는 
것이 바람직하다. 예컨대, 가교제(B)가 10중량% 미만에서는 대전방지성이 발현되기 어
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려운 경우가 있다. 가교제(B)가 극단적으로 적은 경우, 미처리 폴리에스테르 필름 등과 
같은 절연체 레벨이며, 또 도막의 백화가 크고, 투명성도 나쁘다. 한편, 가교제(B)가 85
중량%를 초과하면 투명성은 양호하지만, 대전방지성이 발현되기 어려워진다. 또한, 본 
발명자들의 검토에 따르면, 가교제(B)가 25~85중량% 함유되어 이루어진 것이 투명성의 
점에서 보다 바람직하고, 더욱 바람직하게는 25~75중량%이며, 가장 바람직하게는 
50~75중량%이다. 적층막 중의 가교제(B)의 함유량을 25~75중량%로 함으로써, 투명성
과 대전방지성이 매우 높은 레벨에서 양립시키는 것이 가능해 진다.’(을 제3호증 중 식
별번호 [0061])라고 기재되어 있어, 이 사건 제1항 발명의 구성 2의 에폭시계 가교제
(B)의 함유량 한정에 대한 기술적 의의가 나타나 있다. 
  뿐더러, 구체적으로 이 사건 출원발명의 실시례들과 비교례들을 대비한 실험결과가 
나타난 표 1, 2, 3(별지 3 이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 표 1, 2, 3과 같다)을 
보면, 우선 대전방지성을 나타내는 표면비저항에 있어서, 이 사건 제1항 발명의 구성 2
의 에폭시계 가교제(B)의 함유량 수치한정 구성을 만족하는 실시례 1 내지 8, 10, 11, 
13 내지 17, 20 내지 24는  약 106~109 Ω/□ 범위의 값인 데 비하여 가교제를 함유하
고 있지 않은 비교예 1, 2, 6, 14는 표면비저항이 1014~1016 Ω/□이어서 위 실시례들의 
대전방지성이 우수하고(을 제3호증 중 식별번호 [0138] 내지 [0140]), 다음 투명성에 있
어서도, 위 실시례들은 실시례 3, 13, 21에서 헤이즈 2.4% 또는 2.5%인 것을 제외하고
는 모두 2 % 이하로서 비교례들에 비하여 우수하며(을 제3호증 중 식별번호 [0136], 
[0137]), 또한 비교례 9, 16, 19는 에폭시계 가교제를 사용한 것이나 고형분 중량비가 
각각 8/92, 8/92, 90/10으로서 이 사건 제1항 발명의 에폭시계 가교제(B) 함유량의 수
치범위를 벗어난 것인데, 에폭시계 가교제의 함유량이 지나치게 높은 비교례 9, 16은 
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헤이즈가 1.0%로 투명성은 우수하나 표면비저항이 1 x 1015이어서 대전방지성이 현저
하게 떨어지고, 에폭시계 가교제의 함유량이 지나치게 낮은 비교예 19는 표면비저항이 
5 x 107 이어서 대전방지성은 우수하나 헤이즈가 4.8%로 투명성이 저하된다는 점이 나
타나 있어, 이 사건 제1항 발명의 구성 2의 에폭시계 가교제(B)의 함유량 수치한정 구
성에 의하여, 폴리티오펜을 함유하는 대전방지조성물에 에폭시계 가교제를 부가하면서
도 대전방지성이 유지되도록 하고 투명성이 향상되도록 하는 효과가 있음이 드러난다.
  결국 이 사건 제1항 발명의 구성 2의 에폭시계 가교제를 함유하는 구성은 비교대상
발명 2에서와는 다른 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과
도 이질적인 경우라고 봄이 상당하여, 그 함량을 수치한정한 이 사건 제1항 발명의 구
성 2는 수치한정의 임계적 의의가 있는지 여부와는 관계없이, 통상의 기술자가 비교대
상발명 2의 대응 구성으로부터 용이하게 도출해낼 수 없다고 할 것이다.
      (3) 피고의 주장에 관한 판단
  (가) 먼저 피고는, 이 사건 제1항 발명의 구성 2의 가교제의 함량비인 25~85 중량% 
수치는 전체 적층막에 대한 비율로 환산하면 12.5~45 중량% 이상으로 보아야 하고, 비
교대상발명 2의 실시례 1, 2, 3에 나타난 가교제의 함유량 수치를 보면 구성 2의 전체 
적층막에 대한 비율로 환산한 수치범위와 일부 중복되는 것도 있다고 주장한다.
  그러나 이 사건 제1항 발명의 구성 2의 수치한정은 이 사건 출원발명의 명세서에 기
초하여 볼 때 적층막 중 ‘에폭시계 가교제(B)의 함유량을 「조성물(A)에 해당하는 도포
액의 고형분과 에폭시계 가교제(B)에 해당하는 도포액의 고형분의 중량 총합」에 대한 
백분율’ 즉 25[＝{25/(75＋25)}×100] ~ 85[＝{85/(15＋85)}×100] 중량%로 한정한 것이
고, 비교대상발명 2의 실시례 2의 대전방지층 중 에폭시계 가교제의 함유량을 「도전
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성 폴리머의 중량과 에폭시계 가교제의 중량의 총합」에 대한 백분율로 나타낸 수치를 
계산해보면 13[＝{1.5/(10＋1.5)}×100] 중량%가 되어, 이 사건 제1항 발명의 구성 2의 
수치범위에 비하여 상당히 작은 값으로 된다는 점은 위에서 본 바와 같고, 비교대상발
명 2의 실시례 1, 3에는 대전방지조성물에 함유된 π 전자계 도전성 폴리머의 함유량이 
나타나 있지 않아(을 제6호증 중 식별번호 [0241], [0285]), 대전방지층 중 에폭시계 가
교제의 함유량을 「도전성 폴리머의 중량과 에폭시계 가교제의 중량의 총합」에 대한 
백분율로 나타낸 수치를 계산할 수가 없으므로, 이 사건 제1항 발명의 구성 2의 수치
범위와 대비할 수 없다고 할 것이어서, 피고의 위 주장을 받아들일 수 없다.
  (나) 다음 피고는, 이 사건 제1항 발명의 구성 2의 에폭시계 가교제(B) 함유량은 단
순한 수치한정으로 임계적 의의가 없는 것이어서 진보성을 인정할 수 있는 근거가 되
지 못한다는 취지로 주장하나, 이는 이 사건 제1항 발명의 에폭시계 가교제를 함유하
는 구성이 비교대상발명 2에서와는 다른 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의
를 가지고 그 효과도 이질적인 경우에 해당한다는 점을 고려하지 아니한, 피고의 일방
적인 주장에 불과하여 받아들일 수 없다.
    3) 구성 3, 4 부분
  이 사건 제1항 발명의 구성 3, 4는 적층막이 조성물(A) 중에 가교제(B)가 존재하는 
해도구조를 가지고, 헤이즈가 2% 이하인 구성인데, 비교대상발명들에는 구성 3, 4에 
대응될 만한 구성이 전혀 나타나 있지 않다.
  나아가 보건대, ① 위에서 본 바와 같이 이 사건 출원발명의 명세서에는, 이 사건 제
1항 발명의 에폭시계 가교제 함유량 구성이 에폭시계 가교제(B)가 조성물(A) 중에 해
도구조를 이루고 있고 그러한 해도구조에 의하여 연신공정에서의 추종성이 향상되어 
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높은 수준의 대전방지성을 유지하면서도 투명성이 우수하고 백화현상이 억제되도록 작
용하는 것이라는 취지가 나타나 있어(을 제3호증 중 식별번호 [0023], [0027], [0050], 
[0054]), 구성 3의 ‘조성물(A) 중에 가교제(B)가 존재하는 해도구조’는 이 사건 제1항 
발명의 에폭시계 가교제(B) 및 그 함유량 수치한정 구성과 유기적으로 결합하여 발명
의 효과를 발현시키는 구성이라고 할 것인 점, ② 또한 이 사건 출원발명의 명세서에
는 ‘가교제(B)는 … 연신공정에서의 유연성이나 유동성이 발현되어 적층막을 형성하는 
혼합체의 건조 후의 연신 추종성을 높여, 도막의 균열에 의한 백화현상을 억제하여 투
명성이 부여된다.’(을 제3호증 중 식별번호 [0050]), ‘본 발명의 보호필름용 적층필름에 
있어서는 헤이즈(haze)가 2% 이하인 것이 바람직하다. 특히 액정 디스플레이 관계의 
부재에 사용하는 경우는, 2%를 초과하는 경우 광선투과율이 저하하고 휘도가 저하하여 
화상이 흐려지는 등의 문제도 발생한다.’(을 제3호증 식별번호 [0112])라고 기재되어 있
어, 구성 4의 투명도 역시 이 사건 제1항 발명의 에폭시계 가교제(B) 및 그 함유량 수
치한정 구성과 유기적 관계에서 발현된다고 할 것인 점, ③ 그런데 위에서 본 바와 같
이 비교대상발명 1은 에폭시계 가교제를 구성 성분으로 함유하는 구성 자체를 구비하
고 있지 않고 있고, 또 비교대상발명 2에는 비록 에폭시계 가교제를 구성 성분으로 함
유하는 구성 자체는 개시되어 있지만, 이 사건 제1항 발명의 에폭시계 가교제 함유량 
수치한정 구성(구성 2)이 비교대상발명 2의 대응 구성으로부터 용이하게 도출될 수는 
없는 것인 점 등을 종합하면, 이 사건 제1항 발명의 구성 3, 4는 통상의 기술자가 비
교대상발명들로부터 용이하게 도출해낼 수 없다고 할 것이다.
    4) 구성 및 효과 대비 결과
  위에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1항 발명의 구성 1은 비교대상발명 2의 대응 
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구성과 동일하나, 구성 2, 3, 4는 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 용이하게 도
출해낼 수 없는 것이고, 이러한 구성상의 차이에 의하여 통상의 기술자가 비교대상발
명들로부터는 예측할 수 없는 효과(적층필름의 대전방지성과 투명성 등의 현저한 상승)
도 발생한다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명들과 대비하여 구성의 
곤란성 및 효과의 현저성이 인정된다.
  다. 소결론

  결국 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정된다고 할 수 없
다(피고는 이 사건 제1항 발명의 종속항인 이 사건 제6항 발명도 진보성이 부정된다는 
주장도 하나, 독립항인 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정
되지 않는 이상, 그 종속항인 이 사건 제6항 발명 역시 비교대상발명들에 의하여 진보
성이 부정되지 않으므로, 이 부분 피고의 주장은 이유 없다).  
4. 결론

  그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론이 달라 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 
청구를 인용한다.

재판장      판사 권택수

            판사 박태일

            판사 염호준
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별지 1

이 사건 출원발명의 도면

               

[도 1] 해도구조의 대표적 모식도 [도 2] 적층막 단면의 
투과형 전자현미경(TEM) 사진

 

[도면부호의 설명]
1:「섬」부분,  2:「바다」부분,  3: 포매수지층,  4: 적층막,  5: PET 필름  끝.
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별지 2

비교 상발명들의 기술 내용

1. 비교 상발명 1

  비교대상발명 1은 폴리음이온의 존재 하에, 화학식(I)[ ]의 단위구조로 
이루어진 폴리티오펜의 분산액, 이의 생산 및 플라스틱 몰딩의 대전방지처리에의 용도
에 관한 것이다(을 제5호증 중 컬럼 1). 
  비교대상발명 1의 폴리음이온은 폴리아크릴산, 폴리메타크릴산 또는 폴리말릭산과 
같은 중합성 카르복실산, 폴리스티렌술폰산과 폴리비닐술폰산과 같은 중합성 술폰산
(polymeric sulfonic acid)의 음이온이고, 이들 폴리카르복실산과 폴리술폰산은 비닐카
르복실과 비닐술폰산이 아크릴레이트와 스티렌과 같은 다른 중합성 모노머와 형성된 
코폴리머(copolymer)일 수 있고, … 폴리음이온 존재 하의 폴리티오펜 분산액은 화학식

(II)[ ]의 산화중합(oxidative polymerization)에 의하여 제조되며(을 제5
호증 중 컬럼 2, 3), 산화중합에서 화학식(II)의 티오펜과 폴리산(Polyacid)이 정량된 
용매에 용해되어 고형분으로 0.5~55 중량%, 바람직하게 5~30 중량%를 가지는 안정
된 폴리티오펜 분산액이 수득된다(을 제5호증 중 컬럼 4).
  비교대상발명 1에 다른 폴리티오펜 분산액은 대전방지조성물로 사용될 수 있다. … 
비교대상발명 1은 사진감광재료를 제공하는 것을 하나의 목적으로 하며, 이는 비교대
상발명 1에 따른 폴리티오펜 분산액으로 된 대전방지층을 포함한다(을 제5호증 중 컬
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럼 5).

2. 비교 상발명 2의 기술 내용

  비교대상발명 2는 대전방지성능을 가지는 할로겐화은 사진감광재료에 관한 것이다
(을 제6호증 중 식별번호 [0001]). 일반적으로 플라스틱필름은 절연체로 되어 있어, 정
전기의 발생이 다양한 분야에서 문제가 되고 있다. … 최근 금속 산화물 입자, π 전자
계 도전성 폴리머 등 전자 전도성 물질에 의해 영구의 대전방지성능을 가지는 도전성 
대전방지기술이 제안되고 있다(을 제6호증 중 식별번호 [0002]). π 전자계 도전성 폴리
머를 수(水)계의 대전방지조성물로 도포 가공하는 경우, 대전방지층에 π 전자계 도전성 
폴리머가 수분산액에 입자로 존재하는 경우가 많아서 그 폴리머만의 층이 취약하거나 
할로겐화은 감광재료의 물리적인 성능, 예를 들면 지지체, 유제층 혹은 백층 등과의 접
착성이 약하거나 스크래치가 생기기 쉬운 등의 문제가 있었다(을 제6호증 중 식별번호 
[0005]). 이에, 비교대상발명 2는 반영구적인 대전방지성능을 가지고, 시간 경과에 의해 
대전성능이 열화되지 않으며, 지지체 또는 다른 도포층과의 접착성이 강하고, 도포성이 
뛰어난 대전방지층을 갖는 것을 특징으로 하는 할로겐화은 사진감광재료를 제공하는 
것을 그 목적으로 한다(을 제6호증 중 식별번호 [0007]).
  이러한 목적을 달성하기 위하여 비교대상발명 2는, π 전자계 도전성 폴리머를 수성 
코폴리에스테르에 혼합 혹은 분산하여 그 계에 가교제를 더한 대전방지조성물을 플라
스틱필름의 적어도 1면에 도설(塗說)하고 지지체로 하는 것에 의해서, 접착성, 도포성
의 안정성을 달성하고, 알칼리 금속염 술포네이트 방향족 디카르복실산을 포함하는 수
성 코폴리에스테르, 또한 폴리에틸렌 글리콜을 변성 성분으로 첨가하는 것에 의하여 
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도포성이 개량되도록 하였다(을 제6호증 중 식별번호 [0008]).
  비교대상발명 2의 π 전자계 도전성 폴리머로는, 폴리티오펜과 그 유도체[아래 화학
식 ASP(I), ASP(IV)에서 X=S인 경우] 등이 있다(을 제6호증 중 식별번호 [0013], [0016], 
[0019]). 
                    화학식 ASP(I)         화학식 ASP(Ⅳ)

       

  특히 위 화학식 가운데 ASP(I)-17, ASP(I)-24의 화학식은 아래와 같다(을 제6호증 중 
식별번호 [0054], [0056]).
                    화학식 ASP(I)-17         화학식 ASP(I)-24

       

  비교대상발명 2의 대전방지조성물 중의 π 전자계 도전성 폴리머의 함량은, 대전방지
층으로 도설했을 경우 도전성을 높이기 위해서는, 그 조성물 중 0.5~50 중량％가 좋으
며, 특히 1~20 중량％가 바람직하다(을 제6호증 중 식별번호 [0030]). 또한, π 전자계 
도전성 폴리머를 화학적 산화중합이나 전기분해 산화중합하는 때에, 폴리스티렌술폰산 
등의 술폰산, 폴리아크릴산 등의 카르복실산 등의 도전성 화합물을 더하여 중합하여도 
좋다(을 제6호증 중 식별번호 [0042]). 바인더로는 물에 분산액이 되거나 수용액이 되
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는 성질이 있는 수성 코폴리에스테르를 사용하고(을 제6호증 중 식별번호 [0089]), 이 
때 수성 코폴리에스테르는 폴리에틸렌테레프레이트 또는 폴리에틸렌나프탈레이트를 주 
성분으로 갖는 것, 즉, 테레프탈산과 에틸렌글리콜을 주 구성성분으로 하는 반복 단위
를 많이 지닌 폴리머이며, 또 나프탈렌 디카르복실산과 에틸렌글리콜을 주 구성 성분
으로 하는 반복 단위를 많이 가지고 있는 폴리머이다(을 제6호증 중 식별번호 [0092]).
  비교대상발명 2의 π 전자계 도전성 폴리머를 함유한 대전방지조성물의 바인더로서의 
코폴리에스테르를 비교대상발명 2의 가교제로 가교하면, 접착성, 특히 알칼리 처리액 
중으로의 접착성이 향상된다. … 비교대상발명 2에 사용되는 가교제로는 에폭시계 등
을 이용할 수 있다(을 제6호증 중 식별번호 [0115], [0116]).
  비교대상발명 2의 대전방지조성물을 플라스틱필름에 도설하여 대전방지된 지지체를 
얻을 수 있다. 플라스틱필름으로는 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리에틸레나프탈레이트 
등 대전방지층과 강한 접착성을 가질 수 있는 폴리에스테르계가 바람직하다(을 제6호
증 중 식별번호 [0171], [0172]). 이 지지체는 사진필름 외에 제도용 필름, OHP용 필름, 
마킹 필름, 애니메이션용 필름 등에도 널리 사용될 수 있다(을 제6호증 중 식별번호 
[0203]).  
  비교대상발명 2의 실시례 및 비교례들에 사용된 π 전자계 도전성 폴리머, 수성 코폴
리에스테르의 종류 및 가교제의 함유량 등을 기재한 표 1 내지 5는 아래와 같다.



- 22 -

[표 1](을 제6호증 중 식별번호 [0273])    [표 2](을 제6호증 중 식별번호 [0280])

       

[표 3](을 제6호증 중 식별번호 [0281])    [표 5](을 제6호증 중 식별번호 [0315])
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[표 4](을 제6호증 중 식별번호 [0314])

끝.
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별지 3

이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 표 1, 2, 3

[표 1](을 제3호증 중 식별번호 [0304])

[표 2](을 제3호증 중 식별번호 [0386])



- 25 -

[표 3](을 제3호증 중 식별번호 [0468])

끝.


