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미국 면발태를렐뭔 톨를를l푼t려I .!싶1메 

(특혀실시권자도 특허권의 무효소송을 제기할 수 있다.) 

l.서론 

때면1월 9일 미국 연방대법원으로 

부터 특허권의 실시권에 관한 중요한 

판결이 나왔다. 이 판결은 “특허의 실시 

권자는 특허의 유효성， 강제성， 권리범 

위에 대해 소송 또는 분쟁을 제기할 수 

없다. (GEn-Pn:h; 427 F2d 됐 (aXE)"는 
종전의 판결을 실질적으로 뒤집는 것이 

어서 미국의 대형 로펌들과 대기업체 

들， 특히 화학 또는 약학관련업체들이 

크게 술렁이고 있다고 한다. 

종전에는 특허권의 실시권자는 특허 

권의무효 여부에 대해 다툴 수가 없었 

다. 미국법에서 무효소송(doc벼ratory

뼈gment)을 제기하려면 실제적 분쟁 

(actual a:ntrovffSY)이 필요한데， 실시권 

자는 특허권자로부터 특허침해소송을 

받을 우려가 없기 때문에 실시권자는 

특허무효소송을 제기할 수 없다는 것 

이 미국연방특허법원 (U.S. Court of 

Ar:çæls :fi:r t:.æ FEde:돼 Cirruit: CAFC)의 

판례였다. 

그러나 미국연방대법원은 이와 다른 

판결을 하여 특허권의 실시권자가 특 

허권의 무효여부를다툴 수 있는 길을 

열었다. 

이하 본 판결을 요약하고 그 의의를 

살펴본다. 

2. 판결내용 (M어imrnune， INC., v. 

Genente다1， INC., et al. 549 U.S. 

: axm 

(1) 판결주문 

메드임문사는 실시권 계약을 종료하 

지 않더라도， 본 특허의 무효 또는 침 

해하지 않는다는 확인 소송을 청구할 

수 있고 따라서 법원은 이에 대한 사 

물 관할을 갖는다. CAFC판결을 파기 

환송한다 

(2) 시실관계 

메드임문사는 Synagis라는 약물을 생 

산하는 회사이다. 199'면 메드임윤사는 

제넨테크사와 특허실시권 계의t을 체결 

하였다. 그 실시권은”키메릭 항체”에 

관한 특허권 및 “재조합 숙주 세포에 

서 면역 글로불런 사슬의 공동발현”에 

관한 그 당시에 특허출원중인발명을 

포함하고 있었다. 메드임문사는 그들 

을 생산， 사용， 판매하기로 하고， 판매 

액에 대한 로얄티를 지불하기로 계약 

했다. 상기 계약은 실시권의 대상이 되 

는 생산물을 “실시권 계약이 없는 경 

우， 그것을 생산， 사용 또는 판매하면 

상기 두개의 특허권 중 하나 이상의 

청구호L을 위반하게 되는 특정된 항체” 

로 정의하였다. 실시권 계약에 의하면， 

메드엄윤사는 6개월 전의 서면 통지로 

계약을 종결할 수 있는 

권리가 있다. 

상기 실시권 계약의 대 

상이 된 “공동발현”출원은 
ax:n년 “카빌리g’ 특허가 

되었다. 특허등록 후， 제넨 

테크는 메드임윤사측에 

Syn흉는 카빌리H 특허의 

권리범위에 포함되며， axn 
년 3월 1일부터 로얄티를 

김종안 미국변호사 
〈한S특허법인〉 

면 실제의 분쟁이 있어야 

한다는 특허무효확인소 

송의 조건이 만족된다는 

것은 분쟁의 여지가 없 

다. 그러나 로열티를 지 

불했다고 해서 이것이 분 
쟁이 있어야 한다는 요건 

을 불만족하도록 만드는 

것은 아니다. 특허무효소 

송을 제기하기 위한 실제 

하거나'，@ 계약 자체를 파기하여 특허 

권자와의 다툼을 인위적으로 만들어야 

했다. 이는 특허무효소송을 제기하기 

위 해 서 는 실 제 의 분 쟁 (actual 

@따DVI없T)이 있어야 하기 때문이다. 

다만， 본 사안에서 실시권 계약에서 특 

허권의 무효를 다투지 않는다는 부쟁 

의 조건이 포함되어 있지 않았고 메드 

임문사가 로열티를 지불하며， “under 

rxct앙 and with refl'V3따lofallof[따] 

뺑lts" 라는 단서를 부가한 것에 유의 

해야한다 

지불하라는 서신을 보냈다. 메드임문사 

는 카빌리H 특허가 무효이기 때문에 

권리가 없으며， 그 특허청구범위는 

Synagis에 의해 결코 침해될 수가 없다 

고 믿었기 때문에 로얄티를 지불할 필 

요가 없다고 생각하였다. 그럼에도 불 

구하고 침해소송에서 패소할 경우 특 

허침해에 대한 3배 배상및 자신의 매 

출의 80%이상을 차지하는 SynagJS의 

판매중지 명령을 받을 염려가 있었기 

때문에， 메드임윤사는 “이의 제기 및 

그의 모든 권리를 유보 (un::iff p'따효 
때 W따1 refl'V3따1 of all of [its] 뺑lts)" 

한다는 조건하에 로얄티를 지불하였다. 

그리고 나서 본 특허무효소송을 제기 

하였다. 

특허무효소송을 심리한 연방지방법 

원은 사물 관할이 없음을 이유로 무효 

소송을 각하하였고 그에 대한 항소사 

건에 대하여 CAFC 또한 연방지방법원 

의 결정을 지지하였다. 그것은 특허 실 

시권자는 특허의 유효성， 강제성， 권리 

범위에 대해 소송 또는 분쟁을 제기할 

수 없다는 종전의 판례에 근거하였다 

의 분쟁이라는 요건은， 로열티를 지 

불하라는 요구가 권리로서 청구되었 

고 이를 지불하였지만 그것이 비자발 

적 또는 강제적 속성인 경우 만족되 

는것이다， 

따라서 연방대법원은 메드임윤사는 

실시권 계약을 종료하지 않더라고， 

본 특허의 무효 또는 침해하지 않는 

다는 소송을 청구할 수 있다고 판결 

하였다. 

3 . 본 판결의 의의 및 향후 고려할 
사항 

본 판결은 특허권의 실시권자도 특 
허 의 무효소송(dE왜ratory-μdgment)을 

청구할 수 있다는 내용이다. 이 판결로 

인해， 미국에서의 특허실시권과 관련하 

여 실시권자들은 종전보다 유연하게 

대처할 수 있게 되었다 즉， 일단 로얄 

티를 지불하여 실시권자로서의 이익을 

누리면서 한편으로는 로얄티 지불 없 

이 자유롭게 실시하기 위해 특허 무효 

를 다툴 수 있게 된 것이다. 종전에는 

실시권자는 특허무효여부를 다툴 수 

없었기 때문에 특허무효를 다투기 위 

현재 한국의 많은 기업들이 미국특 

허에 대한 실시권의 대가로서 엄청난 

금액의 로열티를 지불하고 있다. 미국 

특허에 대한 실시권 획득은 실제로 기 

술도입을 위한 경우도 있지만， 특허권 

자의 강압에 의해 특허침해 또는 특허 

의 무효성에 대한 명확한 판단없이 실 

시권자의 영업을 활성화하기 위해 특 

허실시권 계약이 체결된 경우도 많다. 

또한， 이제까지 체결된 특허실시권계 

약에는 특허의 유효성에 대한 부쟁조 

항이 포함되지 않은 계약도 많을 것으 

로 생각된다. 이미 체결된 특허실시권 

계약서를 다시살펴보고 특허침해여부 

및 특허의 무효성을 다시 검토한다변 

막대한 로열티를 변할 기회가 있을 수 

있다. 

향후 미국특허권자들은 특허실시권 

계약서에 “특허의 유효성에 대한 부쟁 

조항”을 반드시 규정하려고 할 것이다. 

미국특허에 대한 특허실시권계의t을 체 

결하는 경우에는 이러한 특허권자의 

요구에 대하여 실시권자로서의 대응방 

(3) 제넨테크(특허권자)의 주장내용 해서는 @ 계약책임이나 특허침해의 안을 미리 준비할 필요가 있다. 

제넨테크는 199'7년 실시권 협믿t을 체 책임을 무릅쓰고 로얄티 지불을 거부 〈끝〉 
결할 때 이미 특허에 대한 분쟁이 해 

소된 것이라고 주장하였다. 실시권자가 

그러한 협약(특허라이센스계약)에 동 

의하면， 실시권자는 로열티를 계속 지 

불하고 특허권에 대해 이의제기를 하 

지 않는 한， 침해소송을 당하지 않게 

되는 일종의 보험을 구입한 것이다. 

(따라서， 메드임윤사와 특허권자 사이 

에는 실제적 분쟁 (때.Jal a:ntrovffSY )이 

없으며， 실시권자의 특허무효소송청구 

는부적법한것이다J 

(4) 미국 연gκH법원의 판단 

본건의 계약서상에 특허의 유효성에 

관해 다투지 않는다는 조항이 있는지 

는 명백하지 않다. ‘반기되지 않았거나 

무효로 판결되지 않은 특허에 대한 로 

열티를 지불하겠다”는 약속이 있다고 

하더라도 그것이 부쟁의 의똑을 내포 

한다고볼수는없다. 

만약 메드임윤사가 1997년 실시권 

계약에 따른 로열티 지불을 거부한다 
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