1. 序 論 

공업서기관 김 민 희 - 전기전자심사국 통신심사담당관실 -

特許法 第103條는「특허출원시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 事業의 準備를 하고 있는 者는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 범위안에서 그 특허출원된 특허권에 대하여 통상실시권을 갖는다」라고 규정하고 있다. 이를 特許法上 先使用에 의한 通常實施權 또는 先使用權이라고 하는데 이는 특허법 제103조의 규정에 의하여 당연히 발생되는 법정실시권의 하나로서 일반적으로 당사자의 계약에 의해서 발생되는 約定實施權과 특허청의 행정처분에 따라 성립되는 裁定實施權과는 구별되는 無償의 法定 通常實施權이다. 

특허법상 선사용권의 주장은 特許侵害訴訟에 있어서 被告에 의해 자주 援用되는 非侵害의 抗辯수단으로서 최근의 특허침해소송이 同種 기술업계의 當事者관계나 대기업과 중소기업 또는 중소기업과 개인간에 발생한다는 점에 비추어 볼 때 특허출원시 善意로 당해 특허와 동일한 발명을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있었던 자에게는 특허권자의 침해주장에 대한 침해소송의 反訴로서나 獨立의 訴로서 대항할 수 있는 아주 유효한 법적수단인 것이다. 

以下에서는 특허법상 先使用權의 根據와 要件를 외국의 判例를 중심으로 살펴보고 특히 우리나라에서의 先使用權과 관련된 判例를 찾아보아 考察해 보고자 한다. 

2. 先使用權의 法的性質 및 理論的 根據 

가. 先使用權의 法的性質 

선사용에 의한 통상실시권은 앞에서 언급한 바와 같이 特許法이라는 法律의 規定(특허법 제103조)에 의하여 설정되는 실시권이므로 法定實施權의 一種이다. 또 이 실시권은 특허권을 일정한 범위내에서 獨占排他的으로 실시할 수 있는 일종의 物權的 性質을 가진 專用實施權과는 다른 債權的 性質을 가진 권리이며, 獨立的으로 성립하는 것이 아닌 특허권이 존재함으로서 성립하는 附隨的 權利라 할 수 있다. 

나. 先使用權의 理論的 根據 

특허법에 있어서 선사용권을 인정해야 한다는 이론적 근거로는 다음과 같은 학설이 있다. 

첫째, 公平說이다. 공평설은 특허출원 당시 善意로 실시하고 있는 실시자를 단지 그 후에 등록된 특허권자의 특허권 때문에 당해 발명을 실시하지 못하게 한다면 출원전 당해 발명을 객관적으로 이미 占有하고 있던 선사용자에게는 너무나 가혹하고 특허권자를 과잉보호하는 것이 되어 현저하게 公平의 觀念에 反한다는 것이다. 이는 출원당시 당해 발명을 실시하고 사업의 준비를 갖춘 선의의 실시자를 보호함으로서 일반적으로 法이 지향하고자 正義觀念에도 一致하기 때문이라는 것이다. 

둘째, 先發明保護說이다. 이 설은 先願主義를 채택하고 있는 나라에서 선원주의의 문제점이라고 지적될 수 있는 眞正發明者의 미보호 즉, 진실로 발명한 선발명자를 보호하지 못한다는 결점을 보완하기 위한 것으로 선원주의하의 先出願人과 先發明者를 균형 있게 보호하기 위한 것이라 한다. 그러나 이 설은 發明의 先後가 반드시 出願의 先後와 일치하지 않는다는 것을 간과한 것으로 先出願人이 先發明人인 경우를 설명하지 못하는 난점이 있다. 

셋째, 先導說이다. 이 說은 先使用者가 특허권자를 포함한 일반사람들을 선도하고 가르치는 사람으로서 특허권자의 발명으로부터 배우는 것이 없으므로 특허권에 구속을 받지 아니한다는 것이다. 그러나 이 설은 특히 특허법이 선사용권자를 인정하는데 있어 특허출원시 발명에 대한 사업의 실시나 준비를 한 자에게만 限定하는 이유를 설명하는데 난점이 있고, 특허법이 선사용권을 인정하는 一般的인 理論的 根據로서는 적당하지 아니한 이론이다. 

넷째. 經濟說이다. 이 說은 특허출원시 이미 사업를 실시하고 있거나 사업의 준비를 하고 있는 선사용자에게 그 후 취득된 특허권자의 특허권으로 인하여 사업의 계속을 불가능하게 하거나 실시하지 못하게 한다면 個人的으로는 善意의 실시자에게 가혹할 뿐만 아니라 國家的으로도 國家産業發展이라는 特許法 制度의 目的에 부합하지 아니하기 때문에 國民經濟上 또는 國家産業政策上 바람직하지 아니하다는 것이다. 그러나 이 설도 一見 선사용권을 인정하는 이론적 근거로서 선사용자를 너무 經濟的인 側面에서 理解한다는 비평을 받고 있다. 

다섯째, Know-How 保護說이다. 이 설은 선사용자에게 선사용권을 인정하는 것은 선사용자가 이미 가지고 있는 노하우를 보호하기 위한 것이라 한다. 그러나 이 설은 노하우의 本質이 어떤 기술을 秘密로 보호하는 것이 생명이기 때문에 선사용자의 발명이 公然實施인 경우에는 그 이론적 근거가 약하다는 단점이 있다. 

以上에서 特許法上 先使用權을 인정하는 이론적 근거로서 공평설, 선발명보호설, 선도설, 경제설 및 Know-How 보호설에 그 이론적 근거를 살펴보았다. 

特許法 第103條가「특허출원시에 그 특허출원된 發明의 內容을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 事業의 準備를 하고 있는 者는 그 實施 또는 準備를 하고 있는 發明 및 事業의 範圍안에서 그 특허출원된 특허권에 대하여 통상실시권을 갖는다」라고 규정한 이론적 취지는 특허출원시 당해 발명을 이미 실시하거나 또는 實施準備를 하고 있던 善意의 者가 그 후에 등록된 특허권으로 인하여 발명의 실시를 계속할 수 없게 된다면, 출원전 발명을 이미 占有하고 있었던 것이 객관적으로 명확한 선의의 선사용자를 희생시키는 것이며, 특허권자를 너무 지나치게 보호하는 것이 되어 이는 현저하게 公平의 觀念에 反하며(公平性), 또한 국가적 차원에서 善意의 先使用者 뿐만 아니라 국민경제상 또는 산업정책상으로도 바람직하지 아니하다(經濟性)는 公平·經濟的인 측면에서 그 이론적 바탕을 둔 것이라고 생각할 수 있다. 

3. 先使用權의 成立要件
가. 發明의 實施의 事業 또는 그 事業의 準備가 特許出願時에 行해지고 있을 것 

『發明의 實施의 事業』이란, 객관적으로 인정되는 상태에서 發明의 실시, 즉 생산, 사용, 양도, 대여 등의 事業을 繼續할 意思를 가지고 하는 것을 말할 것이다. 사업을 계속적으로 할 의사가 있는 이상 經濟的 理由, 一身上의 理由 등에 의하여 一時的으로 그 事業을 休止하는 일이 있더라도 그 발명의 실시사업을 하는 것이라 할 수 있다. 

『事業의 準備』란 발명의 실시행위를 개시하는 것에 필요한 事前의 豫備行爲를 말한다. 사업이 이미 시행되고 있을 때, 그것을 객관적으로 나타내는 사실은 비교적 찾아내기 쉽지만, 사업의 준비에 대해서는 어느 정도의 準備段階까지 인정할 수 있는가 또는 어느 정도까지 진행되어지고 있으면 事業의 準備에 대한 객관적 사실이 있다고 인정될지가 문제이다. 

우리 판례는 事業의 準備에 대한 객관적 사실인정 여부 판단에 관해 판결된 것은 아직 발견되고 있지 아니하나, 日本判例에 의하면 "事業의 準備"란 아직 事業의 實施段階에 이르지 아니한 것으로 즉시 實施의 意思를 갖고 있고 또한 그 즉시 실시의 의도가 객관적으로 인식되는 상태, 정도에 있어서 표명되고 있는 것을 의미한다고 해석하고, 구체적으로는 대량생산품이 아니고 개별적 주문에 따라 생산되는 공업용 가열노와 같은 제품은 초기 생산에 보다 시간이 걸리는 것이며, 따라서 見積仕樣書 등이 거래를 하는 상대방에게 제출되었다면 비록 수주에 이르지 아니하였어도 先使用權을 인정할 수 있는 事業의 準備段階에 이르렀다고 할 수 있다 하였으며, 제조용봉의 전개도를 하청업자에게 교부하고 이 하청업자가 현장용 도면을 작성하여 필요한 道具나 治具를 구입해 제조설비를 갖추는 단계에 이르렀다면 이것 역시 사업의 준비단계가 인정된다고 하였다. 

즉, 事業의 準備라면 사업을 개시하기 위한 豫備行爲를 말하며 그 예비행위는 객관적으로 인정되는 사실이 있어야 한다고 한다. 

이에 대한 事實立證은 주로 기술개발 계획서, 개발회의 회의록, 개발명령서, 당해 발명의 제조 또는 그 방법실시에 꼭 필요한 재료를 구입한 것을 증명하는 문서, 실험계획서, 개발을 위한 실험데이타, 실험보고서, 기기의 설계도면, 기기의 사진, 기기의 레이아웃, 운전매뉴얼, 작업일지, 신제품 매출을 위한 견적서, 관공서에의 사업의 신고·신청서, 신제품 개발의 신문발표, 발명자의 연구논문, 거래처·하청공장 등 제3자의 증명서, 진술서 등의 여러 자료를 모아서 입증하면 유효하며, 만약 이러한 書類의 公證을 위한 確定日附印이 있다면 事實立證의 强力한 證據가 될 수 있다. 

反面 물건의 선전용 팜플렛은 일반적으로 과장이 심하고 물건의 완성이나 사업준비단계 전에 미리 주문을 받는 경우가 있을 수 있으므로 단지 물건의 선전용 팜플렛만으로 사업의 준비가 되어 있다고는 완전히 단정할 수 없고 기타 여러 상황을 감안하여 종합적으로 판단한다고 한다. 

그리고 證人의 證言은 보충적으로 도움이 될 수 있지만 상기와 같은 書證이 전혀 없을 때에는 단지 證言에 의한 立證은 거의 받아 들여 지지 아니한다고 한다. 따라서 증거의 수집으로 중요한 것은 될 수 있는 한 書證을 이용하여 각 증거 사이를 상호 연결해 가고 발명의 완성, 제조, 판매개시 등의 日時를 증명해 가는 것이다. 왜냐하면 실질적으로 以上의 證據는 세월의 경과에 따라서 散逸하여 버리는 일이 많으며, 소송이 시작되고 나서 소정시간 내에 수집하기 위해서는 상당한 노력을 수반하기 때문이다. 

『特許出願時』란 특허출원한 때 즉, 특허출원일이 기준이 되며, 優先權主張이 있는 경우는 제1국 출원의 최초 출원일이 기준이 된다고 해석한다. 단지 특허출원전에 실시한 적이 있다는 것만으로는 先使用의 대상이 될 수 없으며, 발명실시의 사업 또는 그 준비는 특허출원한 때를 기준으로 실제로 되어 있으면 충분하고, 그 후의 실시의 사업 또는 그 준비를 일시 중단했다고 해도 선사용의 대상이 될 수 있다고 해석한다. 일단 발생한 권리는 그 사업 또는 準備의 廢止가 없는 한 당해 권리는 소멸한다고 해석할 합리적인 근거가 없기 때문이다. 

나. 特許出願時에 그 특허출원된 發明의 內容을 알지 못하고 그 發明을 하거나 그 發明을 한 者로부터 知得한 것일 것 

선사용권의 主體에 관한 요건으로 先使用權者가 될 수 있는 者는, 첫째로 상대방 특허권의 발명과 무관계로 별개인 獨立的으로 발명한 사람이고, 둘째로 발명자가 아니지만 독립적으로 발명한 사람으로부터 知得하여 사업화를 시작한 사람이다. 

이는 선사용자가 타인의 특허출원에 관한 발명을 竊取, 模倣하는 일없이 행해진 발명 또는 그 발명을 한 자로부터 知得하여 발명실시의 사업 또는 그 준비를 한 자에게 선사용권을 인정하려는 것이다. 따라서 특허권자와 동시에 또는 그것 보다 먼저 특허출원 발명과 관계없이 스스로 발명을 한 경우나 또한 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 한 자로부터 知得한 발명인 경우는 선사용권의 대상이 된다. 

선사용권은 그 실시자의 事業과 關聯되어 있는데, 만약 선사용권에 의한 실시권자가 特許權者로부터 당해 發明을 橫領한 경우에는 그 실시의 권리는 없다고 해석한다. 

선사용권과 관련하여 發明을 하였다고 말할 수 있기 위해서, 日本判例는 『發明이 完成되었다함은 그 技術的 手段이 해당 기술분야에서의 보통의 지식을 가진 자가 反復 實施할 目的으로 하는 效果를 낼 수 있을 정도까지 具體的·客觀的인 것으로서 구성되어 있는 것을 요하며, 物件의 發明에 대해서는 그 물건이 현실적으로 제조되고 혹은 그 물건을 제조하기 위한 최종적인 제작도면이 작성되어 있는 것까지는 반드시 필요하지 않고, 그 물건의 具體的 構成이 설계도 등에 의해서 표시되고, 해당 기술분야에서의 보통의 지식을 가진 자가 이것에 근거하여 최종적인 제작도면을 작성하여 그 물건을 제조하는 것이 가능한 상태로 되어 있으면 발명으로서는 완성되어 있다고 해야한다』고 判示하였다. 따라서 현실적으로 물건이 제조된 것까지는 필요하지 않고, 제조가능한 정도로 제작도면 등이 완성되어 있으면 무방하다고 해석한다. 

다. 發明의 실시인 事業 또는 事業의 準備는 국내에서 행해졌을 것 

이것은 특허권의 효력이 미치는 지역적 범위가 국내에서 한정되는 데에서 오는 당연한 결과이다. 따라서 발명의 실시인 사업 또는 사업의 준비가 외국에서 행해지고 있었다면 선사용권은 인정되지 않는다. 

4. 先使用權의 範圍 

선사용권자가 특허권자에 대하여 抗辯할 수 있는 先使用權의 범위는 特許法 第103條 후단의 내용인 『그 실시 또는 준비를 하고 있는 發明 및 事業의 목적의 범위』로 한정될 것이다. 

『發明의 範圍』에 대해서는 선사용자가 현실적으로 실시를 해 온 형상, 형태 등의 범위인 實施形式이나 實施態樣에 한정해야 한다는 實施態樣說도 있었지만, 이는 日抗訴審判決에서는 否定되고「반드시 실제로 실시하고 있는 구조의 것에 한정되는 것이 아니라, 실제로 실시하여 온 구조에 의해 객관적으로 표명되어 있는 고안의 범위(또는 발명의 범위)에 까지 미친다」라고 判示되였다. 즉, 특허출원의 때에 실제로 실시하고 또는 준비를 해 온 形狀, 構造 내지 形態에 의해 표명되어 있는 발명의 범위를 가리키는 것으로 해석하고 있다. 

日本 最高裁判所도 『「實施 또는 準備를 하고 있는 發明의 範圍」란, 특허발명의 특허출원의 때(優先權主張日)에 선사용권자가 실제로 일본 국내에 있어서 실시 또는 준비를 하고 있었던 實施形式에 한정되는 것이 아니라, 그 실시형식으로 구현되어 있는 技術的 思想, 즉, 발명의 범위를 말하는 것이고, 따라서 선사용권의 효력은 특허출원의 때에 先使用權이 실제로 實施 또는 準備를 하고 있었던 實施形式 뿐만 아니라 이것에 具現된 發明과 同一性을 잃지 아니하는 범위내에 있어서 變更한 實施形式에도 미치는 것으로, 아마 선사용권 제도의 취지가 주로 특허권자와 선사용권자간의 공평을 꾀하는 것에 있는 것으로 비추어 보면, 특허출원의 때에 선사용권자가 실제로 實施 또는 準備를 하고 있는 실시형식 이외로 변경하는 것을 일체 인정하지 않는 것은 선사용권자에게 있어서 가혹하고 상당하지도 아니함으로, 그 실시형식에 구현된 발명이 특허발명의 일부밖에 상당하지 않을 때는 선사용권의 효력은 해당 특허발명의 일부밖에 미치지 않는 것은 물론이지만, 상기 발명의 범위가 특허발명의 범위와 일치할 때는, 先使用權의 效力은 해당 特許發明의 全範圍에 미치는 것으로 해석해야 한다』고 判示하였다. 

이러한 해석은 實施態樣說과 비교해 볼 때 實施形式에 의해 具顯된 技術思想 즉, 發明的 思想의 範圍까지 확대한다고 하여 發明說이라고도 한다. 

이는 先使用權의 실시범위에 대하여 均等論的 解釋을 한 것으로서 균등론이 특허권자의 권리범위를 확대하기 위하여 발생한 이론인데 反하여, 특허권자 아닌 제3자인 先使用者를 특허법상 적극적으로 보호하기 위한 판례의 태도를 취한 것으로서 先使用權의 實施範圍(權利範圍)에 대한 의미 있는 判例라 할 수 있다. 

또한 『事業의 目的의 範圍』란 선사용자가 실시하고 있던 사업의 목적을 계속해서 수행할 수 있으면 되므로 선사용권은 그 목적의 범위 내에서 충분히 실시할 수 있다. 단, 사업의 범위내인 한 實施規模는 사업의 규모를 크게 확장하여 그 발명을 실시하더라도 문제가 되지 아니한다고 한다. 

5. 先使用權의 法的效果 

특허권자로부터 特許侵害提訴를 받은 者가 당해 특허발명의 先使用權者임이 立證되는 경우에는 특허출원시에 실시하거나 또는 준비하는 사업의 범위 내에서 계속해서 실시한 발명은 특허침해를 구성하지 않는다. 즉 당해 특허발명실시에 대하여 無斷의 特許侵害가 아닌 正當한 權原 즉, 法定 通常實施權을 가진 특허발명의 실시로 인정되는 것이다. 

선사용권의 주장은 통상 특허권자로부터 警告를 받았거나 特許侵害訴訟이 提起된 경우에 특허권자에게 對抗하기 위하여 주장되는 것으로 正當實施의 抗辯事由 중 被告(侵害當事者)가 취할 수 있는 가장 강력한 非侵害의 抗辯事由가 될 수 있다. 

이에 따라 특허침해소송에 있어서 被告인 침해당사자는 法院에 당해 특허발명에 대한 선사용권이 존재한다는 先使用權存在確認의 訴를 청구할 수 있고, 선사용권이 존재한다는 法院의 判決이 있다면 이를 근거로 특허청에 통상실시권을 등록하여 특허침해가 아닌 정당한 실시로서 당해 발명을 실시할 수가 있다. 

6. 先使用權과 관련된 우리의 判例 

< 판결 1 > 부산고법 1993. 12. 27.자 93라38 결정  특허출원 이전부터 實質的 發明者로서 실시사업을 준비하고 있던 자에게 先使用에 의한 通常實施權을 認定한 事例 

▷ 事實關係 : 甲은 그 자신 은수저제작에 관하여 별다른 기술적 지식이 없는 자로 1989년 1월경 그 무렵 이미 은제품가공기술에 관하여 그 업계에서 많이 알려진 乙를 同業者로 끌어들여 이에 대한 자본을 대고 그 후 1989년 3월경 을에 의하여 은수저제작방법이 발명되었다. 을은 동업자인 갑에게 은수저제작방법이 특허등록의 대상이 되는지 여부에 관하여 알아봐 줄 것을 의뢰하고 그 설명서 및 도면을 건네주었으나 갑으로부터 은수저제작방법에 관한 특허등록의 가부에 관한 아무런 반응이 없자 1989년 7월경 갑과의 동업관계를 청산하고 그 자신이 발명한 은수저제작방법에 의하여 은수저제작, 판매업을 하기 위하여 그 무렵부터 사업의 실시를 위한 준비를 하여 1991년 1월 동방정밀공업사라는 상호로 은수저의 제작, 판매에 대한 사업자등록을 하고 본격적으로 사업에 들어갔다. 그런데 갑은 을과의 아무런 연락을 취하지 아니한 채 을이 동업에서 탈퇴 하고 새로운 사업을 준비하기 시작한 이후인 1989년 9월경 은수저제작방법에 관한 특허출원을 하여 1992년 특허등록이 되었다. 

甲은 乙이 은수저제작방법에 의하여 은수저를 제작, 판매함으로써 갑의 특허권을 침해하고 있다고 주장하고, 이에 대하여 을은이 사건 은수저제작방법은 원래 피신청인이 발명한 것으로 위 특허출원 이전부터 을이 이 사건 은수저제작방법에 의하여 은수저를제작, 판매하여 왔으므로 선사용에 의한 통상실시권이 있다고 주장한다. 

▶ 判決要旨 : 乙이 사용하는 은수저제작방법은 甲명의로 특허등록된 은수저제작 방법과 동일한 것이기는 하나 갑명의의 특허권은 갑이 자본을 대고 을이 기술을 댄 동업관계에서 乙이 발명한 것을 甲이 일방적으로 특허출원을 한 데 따른 것이므로, 을이 사용하는 은수저제작방법이갑명의로 특허등록된 은수저제작방법에서 유래한 것이라 할수 없고, 또한 을은 특허출원되기 이전인 1989년 7월부터 은수저제작방법과 동일한 방법에 의한 은수저제작판매업을 준비하여 1991년 1월에 개업한 것이므로 을은 이 사건 은수저제작방법에 관하여 선사용에 의한 통상실시권을 갖는다 할 것이다. 

< 판결 2 > 대구고법 1992. 6. 26.자 92라7 결정  先使用에 의한 通常實施權을 認定하지 아니한 事例 

▷ 事實關係 : 甲은 1988. 5.4. "보강용 편포를 피복하여서 된 호스의 제조방법"에 대하여 특허출원을 하고, 1991. 5. 27. 출원공고 되어 같은해 9. 4. 특허등록 되었다. 乙은 1987년경부터 편포가 피복된 합성수지를 갑이나 다른 사람이 직조한 편포를 납품 받아 사람의 손으로 합성수지 호스외면에 납품 받은 편포를 끼우는 방법으로 호스를 제조하여 판매하던 중 1989. 4.경 갑의 종업원으로부터 합성수지 호스 외면에 편직과 동시에 편포가 피복 되는 이 사건 특허발명을 알게 되어 같은 해 5월 시험생산하기 시작하였고 계속해서 이에 대한 사업을 실시하여 오던 중 갑으로부터 특허침해에 대한 소를 제기 받았다. 을은 갑의 특허권 침해주장에 대해 갑의 특허권은 자신의 1987. 12. 21. 실용신안출원 되어 1989. 8. 8. 공개되고 1990. 8. 30. 거절사정된 "호스형 이중원형편직물" 고안의 출원전 공지의 기술로 당연 무효이며, 설사 무효가 아니더라도 갑의 특허출원일 이전에 특허발명을 선실시한 자로서 당연히 선사용권을 가진다고 주장하고 특허침해가 아니라고 주장한다. 

▶ 判決要旨 : 乙이 인용고안에 관한 실용신안등록출원을 하여 그 출원이 공개되었다가 거절사정 되었다 하여도, 이 사건 특허발명의 출원일자가 이 사건 인용고안의 출원공개일 이전이므로 이 사건 인용고안이 이 사건 특허발명의 출원전에 공지된 것이라고 볼 수 없다. 또한 을은 甲이나 다른 사람이 직조한 편포를 납품 받아 사람의 손으로 합성수지 외면에 납품 받은 편포를 끼우는 방법으로 호스를 제조 하여 판매하던 중 갑의 특허출원후 甲의 從業員으로부터 이 사건 特許發明을 알게 되어 같은 제조방법으로 호스를 생산하여 전국에 걸쳐 판매하고 있는 경우, 갑의 이 사건 특허발명에 대한 특허출원전부터 이 사건 특허발명의 실시사업을 하였음을 전제로 하여 乙이 이 사건 특허발명에 대하여 선사용에 의한 통상실시권을 가지고 있다고 할 수 없다. 

< 판결 3 > 서울민사지법 1984. 4. 26. 선고 83가합7487  意匠法上 先使用者의 通常實施權이 認定된 경우 

▷ 事實關係 : 원고는 1977. 6. 29. 출원하여 1978. 1. 10. 화물자동차 철문받침용 밀봉고무제품(일명 가스켓)에 대한 의장등록 제22122호외 2건을 등록마치고 A공업사라는 상호로 위 고무제품(가스켓)을 제조, 판매하여 왔다. 한편 피고는 1973. 6. 20.부터 B공업사라는 상호로 기계 등의 진동을 억제하기 위하여 끼우는 각종 고무바킹을 전문적으로 제조해 왔으며, 1977. 2. 10.경 소외 H정공 주식회사로부터 수출용 콘테이너의 문에 부착하는 밀봉고무제품의 제작을 의뢰 받고 위 소외 회사로부터 교부 받은 제작도면에 근거하여 제조설비를 갖추고 위 도면기재와 같은 고무제품을 제조하여 같은 해 4. 15.부터 위 소외 회사에 납품한 이래 현재까지 이 사건 제품과 같은 가스켓을 제조, 판매하고 있었다. 그런데 위 소외 회사가 피고에게 교부한 도면은 위 소외 회사의 직원인 소외 甲이 당시 부산 콘테이너 야적장에 있던 외국산 컨테이너에 부착한 가스켓을 직접 살펴보고 그 일부를 떼어 갖고 와서 이를 토대로 작성한 것이었다. 

원고는 피고가 원고의 意匠權을 侵害하였으므로 그로 인한 損害 賠償을 구한다고 주장함에 대하여 피고는 先使用으로 인한 통상 실시권을 가지고 있다고 抗辯한다. 

▶ 判決要旨 : 의장권자의 의장등록출원 이전에 그 등록의장과 유사한 제품에 관하여 타회사로부터 납품 의뢰를 받고 그 회사로부터 교부 받은 제작도면에 의거하여 제품을 제조 납품하였으며, 한편 그 회사가 교부한 제작도면은 그 소속직원이 유사한 외국제품을 모방하여 만든 것이라도 그 등록의장과 유사한 제품을 제조한 자는 의장등록출원 당시에 선의로 국내에서 그 의장의 실시사업을 한 자이므로 그 사업의 목적범위 내에서 통상실시권을 가진다. 

7. 結 論 

앞에서 살펴본 바와 같이 特許法 제103조의 先使用權은 특허발명의 선원주의하 潛在的 利害當事者인 사법상의 善意의 발명실시자를 보호하고자 하는 公平의 理論과 國家的으로도 선의의 선사용자를 희생시키는 것은 국민경제상 바람직하지 아니하다는 산업경제적인 측면에서 인정되고 있는 法定의 無償 通常實施權이라 할 수 있다. 그리고 特許法이 예외적으로 선사용권자를 특별히 보호하고자 하는 것은 특허법 제1조의 "이 法은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다"는 特許法의 目的에도 부합하는 것일 것이다. 

특히 특허침해소송에서 특허법 제103조에 근거한 先使用의 抗辯은 특허권자의 특허권 침해주장에 대해서 자기가 실시하고 있는 발명은 특허법상 인정되는 法定實施權을 갖고 있으므로 당해 특허발명에 대한 실시는 침해가 아닌 正當한 權原을 가진 실시라고 주장할 수 있는 법적 근거수단이 된다. 특허권을 포함한 산업재산권 침해소송이나 분쟁이 주로 同種 技術業界間의 技術開發 競爭體制에서 발생한다는 점에 주목해 볼 때 관련 특허에 대한 先使用의 主張 및 立證은 매우 유효한 非侵害의 抗辯手段이 될 것이다. 

아직 우리판례는 특허법상 先使用에 대한 法的要件이나 그 範圍에 대해서 구체적으로 설시한 판례는 많지 아니하나 앞에서 살펴 본 몇몇의 판결 예로부터 알 수 있듯이 비록 事業의 資金을 전적으로 부담한 同業者關係에서도 발명의 완성에 實質的으로 기여를 한 眞正發明者를 保護하려는 경향과 발명정보의 출처가 비록 외국제품에서 모방되었더라도 출원전 납품회사로부터 제조의뢰를 받고 善意로 製品을 생산하는 發明의 實施準備 단계에 들어갔더라면 등록된 권리에 대한 선사용의 권리가 인정된다는 善意의 發明實施者를 積極的으로 保護하고자는 경향이 뚜렷한 것 같다. 

그러나 특허법상 先使用權의 法理를 적용하는데 있어서는 特許權者와 先使用權者 양당사자간 利益이 合理的으로 조정이 될 수 있도록 그 적용에 신중을 기할 필요가 있으며, 그 기준은 특허법의 목적과 선사용권의 이론적 근거에 바탕을 두어야 하지 않을까 생각해 본다. 
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