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已进入专利侵权诉讼程序的案件，请求权利范围确认审

判的价值何在？ 
 

根据韩国实务，当事人虽然能够通过专利侵权诉讼来确定专利权的保护范围，但也可以将同一实施对象作为“待确认

对象发明”另外请求权利范围确认审判。因此，对于已进入专利侵权诉讼程序的案件，是否有必要再请求权利范围确

认审判，一直议论纷纷。对此，韩国最高法院判定，即使专利侵权诉讼处于未决状态，也不能否定与之分开请求的权

利范围确认审判的价值，从而驳回了特许法院的原审判决并命令其进行重审（韩国最高法院2018年2月8日宣告，2016 

Hu328）。具体理由如下： 

 

1) 与专利侵权诉讼不同的是，权利范围确认审判不会对当事人是否有权请求禁止侵权或者赔偿损害等权利关系进

行确认。而且，权利范围确认审判的审判结果对侵权诉讼不具有约束力。权利范围确认审判的本来功能就在于

简易而迅速地判断“待确认对象发明”是否落入于专利权的保护范围内，因此可以早期预防或迅速解决当事人间

的纠纷； 

 

2) 特许法将权利范围确认审判和侵权诉讼规定为互不相关的独立程序，两者的启动顺序或者进展过程互不相关，

这也可以理解为对于权利范围确认审判的前述功能的尊重。 
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点评 

 

权利范围确认审判是韩国特有的、在中国没有的制度。专利权人或专利独占实施人可以请求主张被请求人实施的“待

确认对象发明”落入专利权保护范围的审判（称为“积极的权利范围确认审判”）；相反地，正在实施或欲要实施“待确

认对象发明”的人也可以请求主张该对象发明不落入专利权保护范围的审判（称为“消极的权利范围确认审判”）。 

 

此最高法院的判决有意在于，认定了权利范围确认审判的实际功能为：作为一种纠纷解决手段可以在实务上被利用，

使得当事人根据审判结果达成和解协议等而不至于请求禁止侵权或损害赔偿。2017 年，韩国特许审判院受理的权利

范围确认审判是 926 件，大约是同年总审判受理量 10,676 件的 8.7%。 

 

 

 

 

 

2017年主要判决介绍 
 

我们从韩国特许法学会评定的2017年主要判决中挑选了如下三个判决进行介绍。 

 

(1) 用法用量发明的效果与创造性判断 (最高法院 2014Hu2702 判决) 

 

涉案专利涉及一种用于全身经皮给药技术的药品组合物，并且也提供了一种与经皮给药的给药方法相关的医药

用途发明。对比文件中的技术方案虽然披露了与涉案专利类似的化合物，但没有记载与经皮吸收相关的效果。

因此，此案的争议在于：涉案专利的技术方案与对比文件相比是否具有创造性。 

 

最高法院认为：没有依据可以认为所属领域的技术人员通过一般性的努力，就能够在对涉案专利的药品组合物

寻求适当的投药方法和投药用量的过程中容易发现经皮给药的用途。因此，鉴于专利申请当时的技术水平或者

公知技术等，涉案专利的经皮给药用途可以认定为具有所属领域的技术人员不能容易预测到的特殊效果，从而

涉案专利具有创造性。该判决的意义在于，初次揭示了医药用途发明的创造性判断基准。 

 

(2) 多个实体参与的专利实施和专利权侵犯行为 (首尔高等法院 2015La20296 判决) 

 

责任方 E 生产涉案专利的 a 和 b 产品后，将其提供给责任方 D；责任方 D 通过 L 向 AH、AL 委托生产了涉案

专利的 c 和 d 产品。本案的争议焦点在于：在责任方 D 只在韩国外而不在韩国内销售 a、b、c 和 d 产品的情

况下，是否认为责任方 D 在韩国内生产了涉案专利的 a、b、c 和 d 产品。 

 

首先，首尔高等法院确认了审理此案的判断基准，就是即使多个实体分工实施同一专利的部分构成要素，i）

在多个实体中若一个实体管控其他实体的执行，并且因该执行而取得商业利益的话，则管控其他实体并从中取

得商业利益的该一个实体被视为单独侵犯了专利权，ii）若多个实体各自知晓其他实体的实施行为并有意利用

之，也就是说，多个实体有意相互利用其他实体的实施行为来共同实施专利，则视为该多个实体共同侵犯了专

利权。从而，首尔高等法院判决：此案中，由于责任方 D 对责任方 E 等生产涉案专利的 a、b、c 和 d 产品进

行了管控，并将产品出口而得到商业利益，因此应当视为责任方 D 生产了涉案专利的 a、b、c 和 d 产品。 

 

过去，韩国法院没有具体规定涉及多个实体实施侵权行为问题的法理。因此，本判决的意义在于明确了：i）

可适用管控论来认定某一单一实体的单独侵权，或 ii）若认定有客观合作（分工实施专利的全部构成要素）和

主观合作（知晓其他实体的实施行为并有意利用之），则可判为共同侵权。 
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(3) 变更对比文件的结合关系，是否能成为新的驳回理由？ (特许法院 2016He7695 判决) 

 

在审查和驳回决定不服审判阶段，特许厅认为对比文件 1 披露了本申请的构成要素 1、2、4，对比文件 2 披露

了本申请的构成要素 3，结合对比文件 1 和 2 能够否定本申请的创造性。另一方面，在对审判决定的不服诉讼

中，特许厅主张对比文件 1 披露了本申请的构成要素 4，对比文件 2 披露了本申请的构成要素 1、2、3，结合

对比文件 1 和 2 能够否定本申请的创造性。在此情况下，争议焦点为：在对审判决定的不服诉讼中的上述主张

是否能成为新的驳回理由。 

 

首先，特许法院确认了，当特许厅在诉讼程序中提出与创造性相关的新的驳回理由（新的驳回理由的存在可为

申请人提供再次进行意见陈述和修改的机会）的时候，如果要认定其与在审查或审判过程中所提出的驳回理由

相一致，则要满足如下条件：对比文件相同；用对比文件判断本申请创造性时的必要前提事实、作为判断要点

的构成要素、判断内容的主要部分一致；为克服驳回理由，预计申请人能做出相同的意见陈述或修改。然后，

特许法院判定：在此案中难以期待申请人在审查和审判过程中，进一步考虑到本申请的创造性可能被对比文件

1（对应于本申请的构成要素 4）和对比文件 2（对应于本申请的构成要素 1、2、3）的结合来否定的情况而作

出意见陈述或修改。 

 

此判决明确地指出了即使在审查、审判、和诉讼程序中几个对比文件相同，若为否定创造性而结合对比文件的

方式在各程序互不相同，则也属于新的驳回理由。 

 

 

 

 

 

AI半导体相关的发明专利申请剧增 
 

第四次工业革命时代中，作为新兴增长点之一的人工智能（AI）技术通过为整个行业的智能化提供不同的附加价

值，受到全世界的瞩目，在韩国与其相关的发明专利申请也剧增。据韩国特许厅的报道资料称，AI 半导体相关的发

明专利申请，2017 年为 391 件，比两年前增加了 5 倍以上。 

 

尤其是，“机器学习用非存储型半导体”和“神经模仿（Neuromorphic）用非存储型半导体”的发明专利申请呈现出显著

的增加趋势，其原因被推测为：对于“机器学习用非存储型半导体”的情形，对于机器学习用程序的驱动需要高性能高

容量半导体；对于“神经模仿（Neuromorphic）用非存储型半导体”的情形，其是硬件上模仿人体脑神经系统的下一代

人工智能半导体的结构，专利申请量的剧增反映出了业界对于上述领域的高度关注和积极的研究活动。 
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[最近 15 年,与 AI 半导体相关的发明专利申请现状(2003～2017 年)] 

 

 

按申请人国籍来看，韩国籍申请人（590 件，71.3％）和美国籍申请人（182 件，22.0％）提出的申请占总申请的 9

0%以上，其次是日本（17 件，2.1％）、法国（9 件，1.1％）等。三星电子（199 件，24.0％）作为主要申请人在 AI

领域申请量最多；紧跟着为高通（59 件，7.1％）、ETRI（36 件，4.3％）和 KAIST（23 件，2.8％）等。 

 

 

[主要申请人在 AI 半导体领域的发明专利申请数量(2003～2017 年)] 

 

特许厅的分析结果表明，最近 15 年在 AI 半导体领域的发明专利申请 828 件中，“AI 非存储型半导体”的发明专利申

请有 650 件，占 79%；“AI 存储型半导体”的发明专利申请有 178 件，占 21%。特许厅展望，随着第四次工业革命的

到来，为了实现各种 AI 技术，非存储型半导体的主导地位将保持一段时间。另一方面，“神经模仿（Neuromorphic）

用非储存型半导体”的发明专利申请被认为是最有希望的技术，最近 3 年呈现最大增幅。 

 

继 2017 年，为了抢先申请 AI 半导体相关专利，国内外公司在韩国的竞争将会持续一段时间。 
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第四次工业革命相关申请，成为优先审查对象 
 

特许厅将与第四次工业革命相关的七种技术领域的发明专利申请也包含在优先审查对象之中，并已于 2018 年 4 月 24

日起施行。对于由外国申请人提交的这些技术领域的申请，也可以考虑请求优先审查。 

 

作为优先审查对象的与第四次工业革命相关的七种技术领域具体是：人工智能、物联网、3D 打印、无人驾驶、大数

据、智能机器人、云计算，其落入特许厅的新增加的专利分类体系。敬请知悉，对于第四次工业革命相关的这七种技

术领域，不仅赋予现有的 IPC 和 CPC, 并且也赋予与之不同分类体系的新专利分类体系，用于副分类或者附加信息。 

 

特许厅通过修改审查基准已增加了与第四次工业革命相关发明的创造性判断示例等，今后将会积极促进新审查组织的

建立、专门审查员的增员、复合技术领域三人审查制度的引进等政策。 

 

 

 

 

 

盗用外观设计行为被处以 60 万人民币赔偿 

 

对通过盗用他人创作的外观设计而取得专利权的企业，法院以侵害创作人对其设计获得专利权为由，宣告了对其处以

1 亿韩元(约 60 万元人民币)赔偿的判决(首尔中央地方法院 2017 年 12 月 1 日宣告，2017Gahab510534 判决)。 

 

该案件是作为原告的韩国某设计公司职员以韩国某著名食品企业为对象，因其民法上的非法行为而提出损害赔偿请求

的案件。原告诉称，在与被告协商外观设计的会议的过程中，向被告提供的食用油容器设计草案签约失败，而之后被

告向韩国特许厅申请了两件近似外观设计，并获得授权，这一行为侵害了自己“获得专利授权的权利（外观设计保护

法第 3 条第 1 款）”。 

 

[原被告外观设计] 

 

原告外观设计草案 被告获权外观设计 

  

 

 

法院认定，被告盗用原告创作的外观设计，以近似外观设计提出申请并获得授权的行为，侵害了原告获得专利授权的

权利，构成了民法上的非法行为。法院命令被告向原告支付损害赔偿金，其数额为假定原告将该设计稿的权利转让给

被告，本应收取的正当报酬1亿韩元（一件外观设计5千万韩元）。这一判决考虑了被告在与原告开会时收到原告提供

的设计草案，且被告未能提交证据证明获得授权的外观设计为自主创作。 
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对于因盗用而提出申请的外观设计，不对其提无效审判，而基于创作人“可获得授权的权利”请求民事损害赔偿并获得

金钱赔偿判决，让这一案例具有重要意义。目前，该案因被告上诉尚在特许法院审理中。 

 

 

 

 

 

韩国修订反不正当竞争法，新增商业外观保护规定和禁

止不正当使用创意的规定 
 

反不正当竞争法修订案将于2018年7月18日起开始施行，其对过去没有明文保护规定的商业外观（trade dress）作出

了明文保护规定,并且对使用他人有经济价值的创意也作出了禁止性规定。 

 

(1) 对商业外观保护作出明文规定 

 

韩国反不正当竞争法禁止“使用与在韩国广为人知的他人营业标识相同或近似的标识，引起混淆或稀释化的行

为”（第2条第1号(ii)与(iii)）。 

 

但是对像卖场的装潢和外观这样的商业外观（trade dress）是否能获得上述规定的保护，一直没有明确的规定

或判例，此次修订案将“商品销售、服务提供方法或招牌、外观、室内装潢等营业提供场所的整体外观”也列入

上述法条中的“标识”一词中，从而明确了商业外观也属于保护对象。 

 

但是，根据自2014年1月31日起施行的反不正当竞争法中引入的一般性条款的规定，禁止以违反商业交易惯例

或竞争秩序，将他人通过相当的投资或努力所得的成果擅自用于自身营业从而侵害他人商业利益（现行法第2

条第1号（x）,2018年7月18日施行的修订案第2条第1号(xi)）。因此，一直作为保护卖场装潢等商业外观依据

的一般性条款与此次修订案规定的保护要件与效果相异。具体而言，一般性条款以“通过相当的投资或努力所

得的成果”为保护要件，违反时不进行刑法处罚，而修订条款以“韩国内驰名度”为保护要件，违反时将进行刑

事处罚。修订案施行之后，商业外观的保护范围在这两规定之间将如何调整确定，则需要观察今后的判决趋势

。 

 

(2)  增加禁止不正当使用他人有经济价值的创意之行为的条款 

 

此次修订案中将“商业提案、招标、招募等交易沟通或交易过程中对具有经济价值的他人技术或营业上的创意

，违反其提供目的，进行不正当使用等的行为”也规定为不正当竞争行为的一种类型(修订案第2条第1号（x）)

，目的是为了积极防止对于开发者、初创企业等的创意的窃取行为。但如能证明被提供的创意已在同行业中被

周知或接收创意的人在收到创意时就已经知道，则可以免责。 

 

对违反上述规定的行为，韩国特许厅具有进行调查和劝告纠正的权利，且违反上述规定的行为属于民事处罚对

象，而不属于刑事处罚对象。 
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以个人名义注册商标的连锁企业主被以渎职罪起诉  
 

2018年4月30日，韩国检方对连锁品牌商标以个人名义注册，以商标使用费为名义或对商标权转让索取巨额代价的韩

国著名连锁企业的企业主（即法人代表）们，根据刑法第365条（业务上的侵占与渎职）和特定经济犯罪加重处罚等

相关法律第3条 (特定财产犯罪的加重处罚)，以业务上的渎职嫌疑为由，提出不拘留起诉。此次连锁企业的法人代表

们利用商标权谋取钱财利益的行为被韩国检方以“业务上的渎职罪”问罪乃是首次。 

 

检方表示，如果加盟总部为了用于加盟事业设计将要使用的商标并承担宣传费，则加盟总部的法人代表有义务以加盟

总部的公司名义注册商标，保障公司的权利，如果以法人代表的个人名义注册商标则属于渎职行为。连锁企业的法人

代表们则辩称没有法律规定商标权必须以公司的名义注册，创始人等个人创作和开发的商标当然可以由本人拥有。预

计检控双方将会在法庭上展开激烈的争论。 
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