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특 허 법 원

제 2 1 부

결

사       건 2016나1899  직 명보상

원고, 항소인 겸 항소인

A

고, 항소인 겸 항소인

주식회사 풍산

1 심 결 지 법원 2016. 7. 6. 고 2012가합37415 결

변  종 결 2017. 8. 31.

 결  고 2017. 11. 30.

주 문

1. 이 법원에  장  원고  청구를 포함 여 1심 결  다 과 같이 변경 다. 

   고는 원고에게 257,006,469원  그  

   가. 32,967,529원에 여 2013. 1. 10.부  2016. 7. 6. 지는 연 5% , 그 다 날

부  다 갚는 날 지는 연 15%  각  계산  돈 , 
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   나. 17,532,471원에 여 2013. 1. 10.부  2017. 11. 30. 지는 연 5% , 그 다

날부  다 갚는 날 지는 연 15%  각  계산  돈 , 

   다. 206,506,469원에 여 2016. 11. 4.부  2017. 11. 30. 지는 연 5% , 그 다

날부  다 갚는 날 지는 연 15%   계산  돈

   각 지 라. 

2. 원고  고 사이에 생  소송 용  감 용  원고가 부담 고, 감 용  

외  부분  90%는 원고가, 나 지는 고가 각 부담 다. 

3. 1항  지  명 는 부분  1심에  가집행이 고 지 아니  부분  

가집행   있다. 

청구취지 항소취지

Ⅰ 청구취지

고는 원고에게 50억 원  이에 여 소장 송달 다 날부  다 갚는 날 지 연 

15%   계산  돈  지 라. 

(원고는 1심에  5,050만 원  이에  지연손해  청구 다가 이 법원에  

 같이 청구취지를 장 다.)

Ⅱ 항소취지

1. 원고 

  1심 결  아래에  를 명 는 부분에 해당 는 원고 소 부분  취소 다.  

  고는 원고에게 17,532,471원  이에 여 소장 송달 다 날부  다 갚는 날

지 연 15%   계산  돈  지 라.  
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2. 고 

  1심 결  고 소 부분  취소 고, 그 취소 부분에 해당 는 원고  청구를 

각 다. 

이 유

1. 기 사실

  가. 당사자들  지

   1) 주식회사 풍산(아래에  보는  같이 나 에 ‘주식회사 풍산 스’에  분

 재 고 회사 는 다른 회사이다)  1968. 10. 22. 동(銅)  동합  소재 외 가

공품  조 매업 등  사업목  립  회사이다. 

   2) 주식회사 풍산  2008. 7. 1. 자회사  주식 등  취득, 소 함 써 자회사  

 사업내용  지 , 는 지주사업 등  목 사업  변경 는 편, 상 를 

주식회사 풍산 스(이  상  변경  주식회사 풍산  포 여 ’풍산 스’  지

칭 다)  변경 다. 풍산 스는 같  날 신동(伸銅)  특 품  주요 조

사업 부  분 여 고 회사를 립 다(이  풍산 스  고 회사를 함께 

칭  는 ‘ 고 등’이라 다). 

   3) 원고는 1993. 9. 10. 풍산 스에 입사 여 1988. 10. 9. 입사  B과 함께 고 

등에 소속 어 연구개   품질 리 등  업 를 행 다(이  원고  B  함께 

칭  는 ‘원고 등’이라 다). 편, 원고는 2012. 12. 1. 퇴사 다. 

  나. 이 사건 직 명    특허등

   1) 원고는 1994. 12. 1. 풍산 스  산공장 소재 연구소 소재개 실장 , 
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1) 명  명칭: 출  장 억  고강도, 고 도  동(Cu)합   그 조 법

2) 출원일/ 등 일/ 등 번 : 1995. 12. 8./ 1998. 7. 29./ 특0157257

3) 청구범

  청구항 1: 니 (Ni) 0.5.~4.0 량%, 실리 (Si) 0.1~1.0 량%, 주 (Sn) 0.05~0.8

량%이고, 나 지는 동(Cu)과 불가  불  고, 출입자가 0.5㎛ 

이 인 것  특징  는 출  장 억  고강도, 고 도  동(Cu) 

합

  청구항 2: 1항에 있어 , Ni 함량이 0.5~3.0 량%이고 철(Fe) 또는 트(Co)가 

1 량% 이 임  특징  는 출  장 억  고강도, 고 도  동

(Cu) 합

  청구함 3: 량% , 니 (Ni) 0.5~4.0%, 실리 (Si) 0.1.~1.0%, 주 (Sn) 0.05~0.8%

이고, 나 지는 동(Cu)과 불가  불  조  용해, 주조 여 주

(鑄塊)를 얻고, 이 주 를 면삭 후 냉간압연 고, 450~502℃에  5~12시

간 출처리1) 여 냉간압연2) 고, 이어  350~550℃  90  이 에  

인장소 (Tenshion Annealing)함  특징  는 출입자가 0.5㎛ 이

인 출  장 억  고강도, 고 도  동(Cu)합  조 법

B  같  날  소재 연구소 소장  각 임명 었다.

   2) 원고 등  풍산 스  산공장 소재 연구소에 근   직 명

 “ 출  장 억  고강도, 고 도  동합   그 조 법”  명  후(이  

‘이 사건 직 명’이라 고, 각 청구항  ‘이 사건 1항 직 명’과 같  법  

시 다), 이에  특허를  권리를 사용자인 풍산 스에 승계 고, 풍산

스는 그 명  출원 여 아래  재  같이 특허등  았다(이  ‘이 사건 특

허권’이라 다).

1) 고용체(固溶體, 합  원소들이 균일 게 여 있는 고체  합 ) 부  조직 분이 분리 출 는 상  ‘

출’이라 고, 출  도   조 공  ‘ 출처리’라 다. 

2) 동합  일  상  롤러에 통과시  러  얇게 펴는 공
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    3) 고는 2008. 10. 22. 이 사건 특허권에 여 법인분  원인  는 권리  

부이 등  마쳤다.

  다. 이 사건 직 명  실시

   고 등  1998 부  이 사건 1항 직 명  실시 여 구리  니 , 실리 , 

주  구  동 합 품인 PMC26  생산해 다. 풍산 스가 1999. 7.경 간행

 PMC26 품  카탈 그(갑 35 증)에는 PMC26이 니 (Ni) 2.0%, 실리 (Si) 

0.4%, 주 (Sn) 0.4% 나 지 구리(Cu)  이루어  있는 것  재 어 있다. 

【인 근거】다  없는 사실, 갑 1, 2, 35, 47 증,  2, 8, 9, 35 증(가지번  포

함)  각 재, 변  체  취지

2. 보상  지 의무의 발생

  가. 보상  지

    인 사실  종합 면, 이 사건 직 명  원고 등이 사용자인 풍산 스에 고

용 어 종업원  근 는 동안 풍산 스  업  범 에 속 는 분야에  원고 등

 직  여 명  것  직 명에 해당 고, 그에  특허등  

 권리를 풍산 스에 승계해 주었 므 , 풍산 스는 원고에게 구 특허법(2001. 

2. 3. 법  6411  개   것, 이  같다) 40조 1항3)에 라 보상  

지  가 있다. 

   나아가 풍산 스 부  분  고는 분   분 회사 에 여 연

여 변  임이 있 므 (상법 530조 9 1항), 특별  사 이 없는 고는 풍산

3) 종업원․법인  임원 또는 공 원  직 명에 여 특허를   있는 권리 또는 직 명에  특허권

 계약 또는 근 규 에 여 사용자등  여  승계 게 거나 용실시권   경우에는 당  

보상   권리를 가진다.
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스  연 여 원고에게 이 사건 특허 명에  직 명보상  지  

가 있다. 

  나. 고  주장  단

    1) 피고의 주장 

     이 사건 직 명  행 명(  10 증)과 실질  동일 여 신규 이 부

거나 이 명이 속 는 분야에  통상  지식  가진 사람(이  ‘통상  

자’라 다)이 행 명 부  용이 게 명   있 므  진보 이 부 는 등 

특허등  효사 가 있는 , 고 등   같  효사  인 여 이 사건 직

명  통 여 아 런 독 ․ 타  이익  얻지 못 므 , 원고에게 직 명

보상  지  가 없다. 

   2) 단에 필요한 법리  

     구 특허법 40조 2항  사용자가 종업원 부  직 명  승계 는 경우 

종업원이  당  보상액  결 함에 있어 는 그 명에 여 사용자가 얻  

이익액과 그 명  에 사용자  종업원이 공헌  도를 고 도  고 있는

데, 같  법 39조 1항에 면 사용자는 직 명  승계 지 않 라도 그 특허

권에 여 상  통상실시권  가지므 ,  “사용자가 얻  이익”이라 함  통상

실시권  어 직 명  독 ․ 타  실시   있는 지 를 취득함 써 

얻  이익  미 다. 편, 사용자가 종업원 부  승계 여 특허등   직

명이 이미 공지  이거나 공지  부  통상  자가 쉽게 명   있

는 등  특허 효사 가 있고 경쟁 계에 있는 3자도 그  같  사  용이 게 알 

 있어  사용자가 실  그 특허권  인  독 ․ 타  이익   얻지 
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구

요소
이 사건 1항 직 명 행 명 (  10 증)

1

니 (Ni) 0.5∼4.0 량％, 

실리콘(Si) 0.1∼1.0 량％, 

주석(Sn) 0.05∼0.8 량％이고

니 (Ni) 1.0 과∼3％,

실리콘(Si) 0.08∼0.8％ 미만, 

주석(Sn) 0.1∼0.8％이고

2

나머지는 동(Cu)과 불가피한 불순물로 

되고 

아연(Zn) 0.1~3%, 철(Fe) 0.007~0.25%,

인(P) 0.001~0.2%를 함유하고 

나머지가 구리(Cu)와 불가피한 불순물로 이

루어지는 구리 합  

3 석출입자가 0.5㎛ 이하인 것

못 고 있다고 볼  있는 경우가 아닌  단지 직 명에  특허에 효사 가 

있다는 사 만 는 특허권에 른 독 ․ 타  이익  일  부 여 직

명보상  지  면   없고, 이러  효사 는 특허권  인  독 ․ 타

 이익  산   작요소  고   있  뿐이다( 법원 2017. 1. 25. 고 

2014다220347 결 조). 

   3) 이 사건 제1항 직무발명의 신규성, 진보성이 부정되는지 여부

     가) 이 사건 제1항 직무발 과 선행발 과의 비

       

     나) 양 발 의 공통점 및 차이점

        1)항  에  보는  같이 구 요소 1  행 명과 여 동일

 조  분  갖고 있고, 각 조  분  조 에 있어 공통 인  범 를 갖는

다. 

       다만 행 명에는 구 요소 2에  명시  포함 고 있지 않  아연(Zn) 

0.1~3%, 철(Fe) 0.007~0.25%, 인(P) 0.001~0.2%를 포함 고 있다(이  ‘ 이  1’이라 

- 8 -

다). 또  행 명에는 구 요소 3과 같  출입자  크  이 없다(이  ‘ 이

 2’라 다). 

     다) 이 발  여부 

       아래  같  사 들  종합 면, 이 사건 직 명  명 에 개시  내용  

알고 있   여 사후  단 지 않는 , 통상  자가 행 명

부  이 사건 1항 직 명  용이 게 명   있다고 보  어 다. 

       (1) 선행발명에서의 개시, 암시 등

        이 사건 1항 직 명  Cu-Ni-Si계 합 4)에 주 (Sn)  0.05∼0.8 량％ 

첨가 여 출  생   장  억 시  출  미  분산시킴 써(구 요소 

3에  출입자  크 를 고 있다), 용체  처리5)를 생략 라도 내연 , 고

강도, 고 도  등  우  계   리  질  갖는 도  동합  공함에 

 가 있다. 

        그런데 행 명에  Cu-Ni-Si계 합 에 주 (Sn)  첨가  목 이 Cu-Ni-Si

계 합  용 철   가공  향상시키   것이어 , 행 명에는 주 (Sn)

이 Cu-Ni-Si계 합 에  출  생   장  억 시  내연  등  계   

리  질  향상시킨다는 이 사건 1항 직 명  사상이 개시․암시 어 있

다고 보  어 고, 통상  자가 행 명 부   같  사상  용이 게 

4) 동합   나  미국  Corson이 명  합  Cu, Ni, Si  구 어 있다. Corson 합 이라고 불리

도 나 이 에 는 Cu-Ni-Si계 합  시  다. 

5) 속이 고용체 상태  는 상  용체 라 다. 원래 동합  조 공 에 는 열간압연  실시 는 과 에

 자연스럽게 용체 가 일부 진행 지만, 고  열처리 과  통해 추가  용체 를 일 키면 그 이후에 

행해지는 출처리 공 에   뛰어난 특 이 얻어지는데, 특히 가공 이 욱 향상  소재를 얻   있다. 

이를 용체  처리라 다. 
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인식   있었다고 보 도 어 다.  

       (2) 효과의 예측 가능성

        욱이 아래  재  같이, 이 사건 1항 직 명  행 명에 여 

‘인장강도’  ‘스 링 강도’ 등에  계  질이 개 는 효과를 갖는다(  안

 는 간 값이다). 또   직 명  약 500℃ 지는  인장강도  80% 이

상  지 는 내연  갖는다. 이  같이 이 사건 1항 직 명  주 (Sn)  첨

가함과 동시에 구 요소 3에  출입자  크 를 함 써 행 명이 인식 지 

못  합  특  질  새 이 견  것  볼 것이지, 행 명  합 이 갖는 

효과를 시험  인  것에 불과 다거나 행 명 부    있는 도

 효과를 갖는 것에 불과 다고 평가  는 없다. 

인장강도(TS) 연신율(EL) 경도(HV) 기 도도(EC) 스 링 강도(Kb)

이 사건 제1항 

직무발명
60~77(68.5) 7~10 175~250 40~57(48.5) 40~62(51)

선행발명 56.1~61.5(58.8) 7~9 X 37~53(45) 38~46(42)

        라  이 사건 1항 직 명  행 명 부    없는 효과를 

갖는다. 

       (3) 구성 변경의 용이성

        행 명  주 (Sn) 이외에도 아연(Zn), 인(P), 철(Fe) 분   포함 고 있

다. 그런데 아래  같  행 명  명  재를 작 면,  분들  행 명  

과 를 해결    단 내지 행 명이 목 는 합  질  얻는 데 

불가결  단  미를 가지므 , 이러  분들  생략 는 것  행

명이 가지는 본래   미를 훼손   있어 통상  자가 쉽게 생각해 내  
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(c) Zn

  Zn 성분에는 땜납 내열 박리성  내이동(耐移動) 특성을 향상시키는 작용이 있지만, 그 

함유량이 0.1％ 미만에서는 원하는 효과를 얻지 못하고, 그 함유량이 3％를 넘으면 땜납부

성이 손상되는 것으로부터, 그 함유량을 0.1~3％로 정했다. 

(d) Fe

  Fe 성분에는 열간압연성을 향상시킬 효과  Ni-Si 화합물 석출을 미세화해 도  가열 

착성을 향상시키는 효과 등을 통해서 연결기의 신뢰성을 높이는 작용이 있지만, 그 함유량

이 0.007％ 미만에서는  효과를 얻지 못하고, 그 함유량이 0.25％를 넘으면 열간압연성 

효과가 포화해 오히려 하되는 경향이 나타나게 됨과 동시에 도 성에도 악 향을 미칠 

수 있게 되는 것으로부터, 그 함유량을 0.007~0.25％로 정했다. 

(e) P

  P 성분에는 휨 가공에 의해 일어날 용수철성의 하를 억제하며, 성형 가공해 얻은 연결

기의 삽발(揷拔) 특성을 향상시키는 작용  내이동 특성을 향상시키는 작용이 있지만, 그 

함유량이 0.001％ 미만에서는 소망의 효과를 얻지 못하고, 그 함유량이 0.2％를 넘으면 땜

납 내열 박리성을 하게 해치게 되므로, 그 함유량을 0.001~0.2％로 정했다. 

어 다. 

        편, 이 사건 직 명  명 에는 “  과   탈산  Zn  1.0 량 

이 , P, Mg, Zr  각각 0.1% 량 지 첨가   있다. ...( 략)... 또  조   Ni를 

Fe  Co  1 량% 지 체   있다.”고 재 어 있어, 이 사건 직 명에 

행 명과 동일  분인 아연(Zn), 인(P), 철(Fe)이 부가   있 는 다. 그러나 

구 요소 2에  니 (Ni), 실리 (Si), 주 (Sn), 구리(Cu)를 외  분들  “불가  

불 ”  재 고 있는 , 탈산 는 용 속 내  산소를 거 여 포 불량  

막  해 용해 주조 시 미량 첨가  후 산소  결합 여 산 이 써 속 내
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에는 거  잔 지 않는 것  인식 는 것이 상식인  등  감안 면, 이 사

건 1항 직 명  아연(Zn), 인(P) 분  행 명  해당 분과  가 

동일 다고 보 도 어 다. 

        결국 행 명  아연(Zn), 인(P)과  구 이 이 사건 1항 직 명  

구 과 실질  동일 다고 보  어 고, 통상  자가 별다른 동 도 없이 

행 명에  아연(Zn), 인(P), 철(Fe) 분  거 여 구 요소 2에 이르는 것이 용이

다고 볼 도 없다. 

     라) 종합

       라  이 사건 1항 직 명  행 명에 여 진보 이 부 지 않는

다. 

       또   다)항  각 사 들  종합 면, 이  1, 2가 과 해결   구체  

단에  주지ㆍ 용  부가ㆍ삭 ㆍ변경 등에 지나지 아니 여 새 운 효과가 

생 지 않는 도  미  이에 불과 다고 보  어 우므 , 양 명  실질

 동일 다고 볼  없다. 라  이 사건 1항 직 명  행 명에 여 신규

도 부 지 않는다. 

   4) 이 사건 제3항 직무발명의 신규성, 진보성이 부정되는지 여부

     이 사건 3항 직 명  이 사건 1항 직 명   특징  그  포함

고 있 므 ,  3)항에  본  같이 행 명에 여 이 사건 1항 직 명

 신규 , 진보 이 부 지 않는 이상 이 사건 3항 직 명  신규 , 진보 도 

부 지 않는다고  것이다.

   5) 종합 
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     그 다면 이 사건 직 명이 이미 공지  이거나 공지  부  통상  

자가 쉽게 명   있는 등  효사 가 있다고   없다.  이 사건 직

명이 행 명에 해 진보 이 부 는 효사 가 있다고 라도, 경쟁 계

에 있는 3자도 그  같  사  용이 게 알  있어  사용자가 실  그 특

허권  인  독 ․ 타  이익   얻지 못 다고 볼만  증거를 견  

어 다. 

     라  이  다른 에  고 등이 이 사건 직 명 부  아 런 독

․ 타  이익  얻지 못 므  원고에게 직 명보상  지  가 없다

는 취지  고  주장  아들이지 않는다. 

3. 정당한 보상 의 산정

  가. 원고 주장  요지

   고가 원고에게 지 해야  이 사건 직 명에  당  보상  

8,616,882,316원(= 매출액 689,350,585,341원 × 독 권 여도 50% × 실시료  10% 

× 명자 공헌도 50%  × 원고  여  50%)인 , 원고는 그  일부 청구  50억 

원  이에  지연손해  지  구 다.

  나. 산

   1) 구 특허법 40조 2항  “그 보상액  결 함에 있어 는 그 명에 여 

사용자 등이 얻  이익  액과 그 명  에 사용자 등이 공헌  도를 고 여

야 며, 종업원 등이 당  결 법  시  에는 이를 작 여야 다.”고 규

고 있는 ,  규 에 르면 직 명 보상액  산 함에 있어 일  고

여야  요소는 ① 사용자가 얻  이익, ② 사용자 공헌도, ③ 명자 여 이라고 
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 것이다. 

     여  ① ’사용자가 얻  이익’  사용자  종업원 간  분  상이 는 이

익  말 는 것 , 당해 특허에 여 생  이익  당해 특허  상당인과

계가 있는 범  내  이익  다. 그리고 ② ‘사용자 공헌도’는 사용자가 명

 는 데 공  연구개 , 연구 , 자재 , 여 등  공이 명  

에 공헌  도를 미 고, ③ ‘ 명자 여 ’  종업원이 당해 명   

여 입  조  노  도  공동 명자  원고가 여  도를 말 다. 

   2) 그런데 사용자는 직 명  승계 지 않 라도 특허권에 여 상  통상실

시권  가지므 , ‘사용자가 얻  이익’  통상실시권  어 직 명  독 ․ 타

 실시   있는 지 를 취득함 써 얻  이익  미 다. 편 여  사용

자가 얻  이익  직 명 자체에 해 얻  이익  미 는 것이지 익․ 용  

산 이후에 남는 업이익 등  회계 상 이익  미 는 것  아니므  익․ 용

 산 결과  계없이 직 명 자체에  이익이 있다면 사용자가 얻  이익이 

있는 것이고, 또  사용자가 조․ 매 고 있는 품이 직 명  권리범 에 포함

지 않 라도 그것이 직 명 실시 품  요를 체   있는 품  사용자

가 직 명에  특허권에 해 경쟁 회사  여  직 명  실시   없게 함

써 그 매출이 증가 다면, 그  인  이익  직 명에  사용자  이익

 평가   있다( 법원 2011. 7. 28. 고 2009다75178 결 등 조). 

   3) 편, 직 명  사용자만 실시 고 3자에게 실시를 허락 지 않는 경우 ‘사

용자가 얻  이익’  산 는 식 는, (i) 사용자가 3자에게 직 명에  사

용  허락 다고 가   얻   있는 실시료 상당액   산 는 식
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보상  = ① 이 사건 직무발명으로 인한 피고 등의 이익액(피고 등 제품 매출액 × 가상 

실시료율 × 독 권 기여율) × ② 종업원(발명자들)의 공헌도(1 - 사용자 공헌

도) × ③ 발명자들 사이에서의 원고 기여율

구 분 매량(톤) 매출액(원) 구 분 매량(톤) 매출액(원)

1998

Bare 18 91,000,000

1999

Bare 60 273,000,000

도 69 403,000,000 도 261 1,238,000,000

계 87 494,000,000 계 321 1,511,000,000

2000

Bare 64 301,000,000

2001

Bare 63 297,000,000

도 518 2,647,000,000 도 849 4,360,000,000

계 582 2,948,000,000 계 912 4,657,000,000

과, (ii) 사용자가 3자에 실시허락    상 는 감소  매출액과 여 

그것  상회 는 매출액( 과 매출액)   산 는 식 등이 있   있다. 

     이 사건 직 명이 실시  부  해당 특허  존속 간 만료일 지 사용자인 

고 등이 얻  이익 , 원고가 구 는 법에 라 아래 계산식과 같이 사용자  매

출액에 가상  실시료  곱  값에  상  통상실시권  생  부분  외

는 식, 즉 독 권 여  곱 는 식  산  다. 

   4) 다만  여러 인자를 엄격  증명에 여 인 는 것  질상 매우 어

우므 , 변  체  취지  증거조사  결과에 여 상당  값   다.

  다. 보상  구체  산

   1) 이 사건 직무발명으로 인한 피고 등의 이익액

     가) 이 사건 직무발 이 실시된 피고 등 제품 매출액

       갑 47 증,  35, 53 증  각 재에 변  체  취지를 종합 면, 고 

등이 1998 부  2015 지 매  PMC26 품  매출액  아래 재  같이 합계 

689,350,585,341원이 다(당사자들 사이에 별다른 다 이 없다).
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구 분 매량(톤) 매출액(원) 구 분 매량(톤) 매출액(원)

2002

Bare 126 562,000,000

2003

Bare 222 1,060,000,000

도 1,248 6,352,000,000 도 1,359 7,139,000,000

계 1,374 6,914,000,000 계 1,581 8,199,000,000

2004

Bare 232 1,391,000,000

2005

Bare 274 1,777,000,000

도 1,848 12,423,000,000 도 2,644 18,872,000,000

계 2,080 13,814,000,000 계 2,918 20,649,000,000

2006

Bare 312 2,820,000,000

2007

Bare 387 3,729,000,000

도 2,999 29,342,000,000 도 3,646 36,995,000,000

계 3,311 32,162,000,000 계 4,033 40,724,000,000

2008

Bare 340 3,560,000,000

2009

Bare 314 3,006,000,000

도 3,229 33,896,000,000 도 3,129 28,615,000,000

계 3,569 37,456,000,000 계 3,443 31,621,000,000

2010

Bare 728 7,837,000,000

2011

Bare 837 9,908,000,000

도 5,201 48,601,000,000 도 6,614 69,985,000,000

계 5,929 56,438,000,000 계 7,451 79,893,000,000

2012

Bare 752 7,543,000,000

2013

Bare 963 8,469,000,000

도 7,168 71,915,000,000 도 8,652 81,124,000,000

계 7,920 79,458,000,000 계 9,615 89,593,000,000

2014

Bare 1,080 9,282,000,000

2015

Bare 1,000 8,226,051,095

도 8,932 76,358,000,000 도 10,355 88,953,534,246

계 10,012 85,640,000,000 계 11,355 97,179,585,341

합계

Bare 7,772 70,132,051,095

도 68,721 619,218,534,246

계 76,493 689,350,585,341

     

     나) 가상 실시료율

       (1) 구체적 산정

         2.  나.항에  본  같이 이 사건 직 명  출  생   장  

억 시  출  미  분산시킴 써, 용체  처리를 생략 라도 우  계  

 리  질  갖는 도  동합  공함에  가 있는데, 고 등  

이  같   를 갖는 직 명  인해 자동 용 커 인 PMC26  생산

게 었고 이후 국내 시장에  외국  경쟁 품  체   있  도  격  매
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출 증가를 달 게 었는 [  가)항], 이러  사 들에 추어 보면 이 사건 직

명  신  도가 상당히 크다고 평가   있다. 

        다만, 다른 경쟁업체들이 이 사건 1항 직 명과 사  조  분과 조

를 갖는 품들  조․ 매 고 있었고(  11, 12, 45 증 등), 이 사건 3항 

직 명  조 법  사용 는 경우에도 (收率), 품질 등에 있어 경쟁  있는 

품  생산  해 는 부 공    노 우가 요  것임  자명 다(

고 등도 랜 간  부 공  를 통해 경쟁  보  것  보인다). 

        에  본  같  이 사건 직 명이 가  신  도, 개  작

용효과  객 인  가 , 실시  용이 과 익  등  사 에 추어 보

면, 이 사건 직 명  가상 실시료  2% 도  함이 상당 다.

       (2) 피고의 주장 및 판단

        (가) 고  주장

          고  미국 법인인 ‘PMX Industrieis, Inc’(이  ‘PMX'라 다)가 2002. 6. 

9. ’미쯔 시 신동‘과 사이에 MAX251C 등 품  미주(美洲) 지역에  조․ 매  

해  특허들  실시허락   조  이   라이 스 계약  체결

면 , 실시료[= 2,000만 엔(Yen) + 생산량 kg × 8엔(Yen)]를 지  약 다

(갑 45 증).  같  실시료 계산식에 라 1998 부  2015 지 약 76,000톤

(매출액 약 6,890억 원)이 조․ 매  PMC26 품  실시료를 계산 면 약 0.91%가 

는데,  실시료에는 조  이 지 포함 어 있 므 , 가상 실시료는 이보다 

낮게 산 어야 다.

        (나) 단
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          고가 주장 는  계약에 른 생산이 실  이루어지지 않아 실시료가 

 지 지 않  것  보이는 , 이  같이 생산량이 없어 실시료가 지 지 않

 외국에  실시를  는 실시료 계산식  약 6,890억 원 상당  큰 매출이 

국내에  생  이 사건에 용 는 것  합리 이라고 보  어 고,  (1)항에  본 

 같  사  덧붙여 보면 욱 그러 다. 

          라  갑 45 증  재만 는  (1)항에  가상 실시료 인  뒤

집  부족 다. 

     다) 점  기여율     

       (1) 이 사건 직무발명의 실시

        고 등이 이 사건 1항 직 명  실시 여 PMC26 품  조․ 매  

사실  당사자들 사이에 다 이 없다. 편 고 등  PMC26 품  생산 는 과 에

  조공  변경 면 (갑 6, 9, 28, 35 증,  38 증  1 등), 이 사

건 3항 직 명과는 공  를 달리 거나 청구범 에 포함 어 있지 않  용

체  처리 공  포함 도 다. 그러나  PMC26 품  생산 법이 이 사건 

3항 직 명  권리범 에 포함 지 않는다고 라도, 어도 PMC26 품이 이 

사건 3항 직 명  생산 법  사용  품  요를 체   있는 품  

사용자가 이 사건 3항 직 명에  특허권에 해 경쟁 회사  여  직 명

 실시   없게 함 써 그 매출이 증가 다고 볼  있 므 , 그  인  이익

 직 명에  사용자  이익  평가   있다. 

        다만 이 사건 1항 직 명  이익과 이 사건 3항 직 명  인  

이익  모  동일  품  조․ 매에 인  것이어  이를 구분 여 평가 는 
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어 우므 , 단일  독 권 여  산   같  사  작  다.

       (2) 독점권 기여율의 구체적 산정 

        (가) 아래  같  사 들  독 권 여  높게 평가   있도  해주는 

요소들이다. 

          ⅰ)  나)항에  본  같이 이 사건 직 명  신  도가 상

당히 크다고 평가   있다. 

          ⅱ) 고는 이 사건 직 명  실시  약 6,890억 원 상당  매출  

다. 

        (나) 아래  같  사 들  독 권 여  높게 평가함에 계  작용 는  

요소들이다.  

          ⅰ) 다른 경쟁업체들이 이 사건 1항 직 명과 사  조  분과 조

를 갖는 품들  조․ 매 고 있었다(  11, 12, 45 증 등). 

          ⅱ) 이 사건 3항 직 명  조 법  사용 는 경우에도 (收率), 

품질 등에 있어 경쟁  있는 품  생산  해 는 부 공    노 우

가 요  것임  자명 다. 고 등  그동안  노 우를 용함과 동시에 랜 간 

동안  부 공  , 조  충 등  통해 , 품질 등에 있어 경쟁  

보  것  보인다(  17 내지 24, 44 증 등). 

          ⅲ) 고 등   같  과 에   조공  변경 면 (갑 6, 

9, 28, 35 증,  38 증  1 등), 이 사건 3항 직 명과는 공  를 달리

거나 청구범 에 포함 어 있지 않  용체  처리 공  포함 도 다. 

          ⅳ) 고 등이  같  큰 매출  리게  것  이 사건 직 명  
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 특징 외에도 고 등  시장에  지 , 명 , 업망, 랜드  인지도  고객

인 , 보  마  동 등이 여  부분도 상당 다고 평가 다. 특히 독 권 

여  사용자가 상  통상실시권  갖고 직 명  실시  경우  여 

얻게 는 과 매출   산 어야 는  감안 면, 고 등과 같이  

시장에  독 인 지 를 갖고 있었  경우에는 이  인  여 부분이 매우 클 것임

 경험 상 명 다[다만 2016   고  구리 압연 시장에  시장 울이 

48%인 (  45증) 등  구체  사 도 함께 감안  다]. 

        (다) 종합 

          에  본 사 들  종합 여 이 사건 직 명  독 권 여  15% 

도   다. 

     라) 종합: 피고 등이 얻을 이익액의 산정

       라  이 사건 직 명  고 등이 얻  이익액  2,068,051,756원(= 고 

등 품 매출액 689,350,585,341원 × 가상 실시료  2% × 독 권 여  15%, 원 미

만 버림) 상당이 다. 

   2) 종업원(발명자들)의 공헌도

     가) 아래  같  사 들  종업원  공헌도를 높게 평가   있도  해주는 요

소들이다. 

       ⅰ) 원고는 속공  사 를 취득  이후 풍산 스에 입사 여 소재개

실장  개 업 를 행   이 사건 직 명에 이르게 었는데, 이 사건 직

명  독자 인 연구 능  갖춘 원고 등  동합 에  인 지식, 경험  

탕  지속 인 실험, 연구 등  통해 이루어진 것이다(  8, 9 증). 
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       ⅱ) 이 사건 직 명과  연구 과 는 원고 등이 주도   것

 보인다. 

     나) 아래  같  사 들  종업원  공헌도를 높게 평가함에 계  작용 는 요

소들이다.  

       ⅰ) 고 등  이 사건 직 명   부  PMC102, 102M과 같  

Cu-Ni-Si 계열 동합 에   개 여  , PMC26  조공  PMC102 

조공 과 상당히 사  (갑 8 증  2 등) 등에 추어 볼 , 이  같  고 

등  축   이 사건 직 명  에 상당  향  미  것  보인다. 

       ⅱ) 이 사건 직 명   해 는 복 인 실험과 평가가 

  것  보이는데, 그 과 에  고 등  인 ․  자원이 동원 었  것

이 경험 상 명 다. 특히  같  실험과 평가를 해 분야  특 상 고가  

장 가 요했  것  보인다. 

     다) 종합 

       에  본 사 들  종합 여 종업원  공헌도를 25% 도   다. 

   3) 원고의 기여율

     원고 등  공동  이 사건 직 명  는 , 원고  여  50%  

이 상당 다.

   4) 종합: 직무발명보상 의 산정

     라  원고  당  직 명보상  258,506,469원[= 고 등  이익액

2,068,051,756원 × 종업원( 명자들) 공헌도 25% × 원고  여  50%, 원 미만 버림]

이 다.  
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     그 다면 고는 특별  사 이 없는  원고에게 직 명보상  258,506,469

원에  원고가 풍산 스 부  직 명보상  지 았  자인 는 1,500,000원

 외  257,006,469원(＝ 258,506,469원 － 1,500,000원)  이에  지연손해  

지  가 있다.

4. 피고의 소멸시효 항변에 한 단

  이 법원이 이 부분에  이 는, 1심 결 이  부분 5항 재  같 므 , 민

사소송법 420조 본 에 여 이를 인용 다. 

5. 결론

가. 그 다면 고는 원고에게 257,006,469원  그  1심 결 인용 액인 

32,967,529원에 여 원고가 구 는 에 라 소장 송달 다 날인 2013. 1. 10.부  

고가 그 이행  존부나 범 에 여 항쟁함이 상당 다고 인 는 1심 결 

고일인 2016. 7. 6. 지는 민법에  연 5% , 그 다 날부  다 갚는 날 지는 소

송 진 등에  특 법에  연 15%  각  계산  지연손해  지  

가 있고, 이 법원 추가 인용 액  17,532,471원(= 1심 청구 액 50,500,000원 - 1

심 결 인용 액 32,967,529원)에 여 원고가 구 는 에 라 소장 송달 다 날인 

2013. 1. 10.부  고가 그 이행  존부나 범 에 여 항쟁함이 상당 다고 인

는 이 법원 결 고일인 2017. 11. 30. 지는 민법에  연 5% , 그 다 날부

 다 갚는 날 지는 소송 진 등에  특 법에  연 15%  각  계산  지

연손해  지  가 있 며, 이 법원 추가 인용 액  나 지 206,506,469원(= 

257,006,469원 - 1심 결 인용 액 32,967,529원 - 17,532,471원)에 여 2016. 

11. 1.자 청구취지  청구원인 변경신청  송달 다 날인 2016. 11. 4.부  고가 그 
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이행  존부나 범 에 여 항쟁함이 상당 다고 인 는 이 법원 결 고일

인 2017. 11. 30. 지는 민법에  연 5% , 그 다 날부  다 갚는 날 지는 소송

진 등에  특 법에   연 15%   계산  지연손해  지  가 

있다.

나. 원고  이 사건 청구는  인  범  내에  이  있어 인용 고, 나 지 청구는 

이  없어 각 여야 다. 이  일부 결  달리  1심 결  부당 므  원고가 

이 법원에  장  청구를 일부 아들여 1심 결  주  1항과 같이 변경  

여 주 과 같이 결 다.  

재 장      사

            사 주탁

            사 장 진


