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已進入專利侵權訴訟程序的案件，請求權利範圍確認審

判的價值何在？ 
 

根據韓國實務，當事人雖然能夠通過專利侵權訴訟來確定專利權的保護範圍，但也可以將同一實施對象作爲“待確認

對象發明”另外請求權利範圍確認審判。因此，對于已進入專利侵權訴訟程序的案件，是否有必要再請求權利範圍確

認審判，一直議論紛紛。對此，韓國最高法院判定，即使專利侵權訴訟處于未決狀態，也不能否定與之分開請求的權

利範圍確認審判的價值，從而駁回了特許法院的原審判決並命令其進行重審(韓國最高法院2018年2月8日宣告， 2016 

Hu328)。具體理由如下： 

 

1) 與專利侵權訴訟不同的是，權利範圍確認審判不會對當事人是否有權請求禁止侵權或者賠償損害等權利關系進

行確認。而且，權利範圍確認審判的審判結果對侵權訴訟不具有約束力。權利範圍確認審判的本來功能就在于

簡易而迅速地判斷“待確認對象發明”是否落入于專利權的保護範圍內，因此可以早期預防或迅速解決當事人間

的糾紛； 

 

2) 特許法將權利範圍確認審判和侵權訴訟規定爲互不相關的獨立程序，兩者的啓動順序或者進展過程互不相關，

這也可以理解爲對于權利範圍確認審判的前述功能的尊重。 
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點評 

 

權利範圍確認審判是韓國特有的、在中國沒有的制度。專利權人或專利獨占實施人可以請求主張被請求人實施的“待

確認對象發明”落入專利權保護範圍的審判(稱爲“積極的權利範圍確認審判”);相反地，正在實施或欲要實施“待確認對

象發明”的人也可以請求主張該對象發明不落入專利權保護範圍的審判(稱爲“消極的權利範圍確認審判”)｡ 

 

此最高法院的判決有意在于，認定了權利範圍確認審判的實際功能爲：作爲一種糾紛解決手段可以在實務上被利用，

使得當事人根據審判結果達成和解協議等而不至于請求禁止侵權或損害賠償。2017 年，韓國特許審判院受理的權利

範圍確認審判是 926 件，大約是同年總審判受理量 10,676 件的 8.7%。 

 

 

 

 

 

2017年主要判決介紹 
 

我們從韓國特許法學會評定的2017年主要判決中挑選了如下三個判決進行介紹。 

 

(1) 用法用量發明的效果與創造性判斷 (最高法院 2014Hu2702 判決) 

 

涉案專利涉及一種用于全身經皮給藥技術的藥品組合物，並且也提供了一種與經皮給藥的給藥方法相關的醫藥

用途發明。對比文件中的技術方案雖然披露了與涉案專利類似的化合物，但沒有記載與經皮吸收相關的效果。

因此，此案的爭議在于：涉案專利的技術方案與對比文件相比是否具有創造性。 

 

最高法院認爲：沒有依據可以認爲所屬領域的技術人員通過一般性的努力，就能夠在對涉案專利的藥品組合物

尋求適當的投藥方法和投藥用量的過程中容易發現經皮給藥的用途。因此，鑒于專利申請當時的技術水平或者

公知技術等，涉案專利的經皮給藥用途可以認定爲具有所屬領域的技術人員不能容易預測到的特殊效果，從而

涉案專利具有創造性。該判決的意義在于，初次揭示了醫藥用途發明的創造性判斷基准。 

 

(2) 多個實體參與的專利實施和專利權侵犯行爲 (首爾高等法院 2015La20296 判決) 

 

責任方 E 生産涉案專利的 a 和 b 産品後，將其提供給責任方 D；責任方 D 通過 L 向 AH、AL 委托生産了涉案

專利的 c 和 d 産品。本案的爭議焦點在于：在責任方 D 只在韓國外而不在韓國內銷售 a、b、c 和 d 産品的情

況下，是否認爲責任方 D 在韓國內生産了涉案專利的 a、b、c 和 d 産品。 

 

首先，首爾高等法院確認了審理此案的判斷基准，就是即使多個實體分工實施同一專利的部分構成要素，i)在

多個實體中若一個實體管控其他實體的執行，並且因該執行而取得商業利益的話，則管控其他實體並從中取得

商業利益的該一個實體被視爲單獨侵犯了專利權，ii)若多個實體各自知曉其他實體的實施行爲並有意利用之，

也就是說，多個實體有意相互利用其他實體的實施行爲來共同實施專利，則視爲該多個實體共同侵犯了專利

權。從而，首爾高等法院判決：此案中，由于責任方 D 對責任方 E 等生産涉案專利的 a、b、c 和 d 産品進行

了管控，並將産品出口而得到商業利益，因此應當視爲責任方 D 生産了涉案專利的 a、b、c 和 d 産品。 

 

過去，韓國法院沒有具體規定涉及多個實體實施侵權行爲問題的法理。因此，本判決的意義在于明確了：i)可

適用管控論來認定某一單一實體的單獨侵權，或 ii)若認定有客觀合作(分工實施專利的全部構成要素)和主觀合

作(知曉其他實體的實施行爲並有意利用之)，則可判爲共同侵權。 
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(3) 變更對比文件的結合關系，是否能成爲新的駁回理由？ (特許法院 2016He7695 判決) 

 

在審查和駁回決定不服審判階段，特許廳認爲對比文件 1 披露了本申請的構成要素 1、2、4，對比文件 2 披露了

本申請的構成要素 3，結合對比文件 1 和 2 能夠否定本申請的創造性。另一方面，在對審判決定的不服訴訟中，

特許廳主張對比文件 1 披露了本申請的構成要素 4，對比文件 2 披露了本申請的構成要素 1、2、3，結合對比文

件 1 和 2 能夠否定本申請的創造性。在此情況下，爭議焦點爲：在對審判決定的不服訴訟中的上述主張是否能成

爲新的駁回理由。 

 

首先，特許法院確認了，當特許廳在訴訟程序中提出與創造性相關的新的駁回理由(新的駁回理由的存在可爲申

請人提供再次進行意見陳述和修改的機會)的時候，如果要認定其與在審查或審判過程中所提出的駁回理由相一

致，則要滿足如下條件：對比文件相同；用對比文件判斷本申請創造性時的必要前提事實、作爲判斷要點的構成

要素、判斷內容的主要部分一致；爲克服駁回理由，預計申請人能做出相同的意見陳述或修改。然後，特許法院

判定：在此案中難以期待申請人在審查和審判過程中，進一步考慮到本申請的創造性可能被對比文件 1(對應于

本申請的構成要素 4)和對比文件 2(對應于本申請的構成要素 1、2、3)的結合來否定的情況而作出意見陳述或修

改。 

 

此判決明確地指出了即使在審查、審判、和訴訟程序中幾個對比文件相同，若爲否定創造性而結合對比文件的方

式在各程序互不相同，則也屬于新的駁回理由。 

 

 

 

 

 

AI半導體相關的發明專利申請劇增 
 

第四次工業革命時代中, 作爲新興增長點之一的人工智能（AI）技術通過爲整個行業的智能化提供不同的附加價值,

受到全世界的矚目,在韓國與其相關的發明專利申請也劇增｡據韓國特許廳的報道資料稱, AI 半導體相關的發明專利申

請,2017 年爲 391 件,比兩年前增加了 5 倍以上｡ 

 

尤其是,“機器學習用非存儲型半導體”和“神經模仿（Neuromorphic）用非存儲型半導體”的發明專利申請呈現出顯著的

增加趨勢,其原因被推測爲:對于“機器學習用非存儲型半導體”的情形,對于機器學習用程序的驅動需要高性能高容量半

導體;對于“神經模仿（Neuromorphic）用非存儲型半導體”的情形,其是硬件上模仿人體腦神經系統的下一代人工智能

半導體的結構,專利申請量的劇增反映出了業界對于上述領域的高度關注和積極的研究活動｡ 
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[最近 15 年,與 AI 半導體相關的發明專利申請現狀(2003～2017 年)] 

 

 

按申請人國籍來看，韓國籍申請人（590 件, 71.3%）和美國籍申請人（182 件, 22.0%）提出的申請占總申請的 90%以

上，其次是日本（17 件, 2.1%）、法國（9 件，1.1%）等。三星電子（199 件, 24.0%）作爲主要申請人在 AI 領域申

請量最多；緊跟著爲高通（59 件, 7.1%）、ETRI（36 件，4.3%）和 KAIST（23 件, 2.8%）等。 

 

 

[主要申請人在 AI 半導體領域的發明專利申請數量(2003～2017 年)] 

 

特許廳的分析結果表明，最近 15 年在 AI 半導體領域的發明專利申請 828 件中，“AI 非存儲型半導體”的發明專利申

請有 650 件，占 79%；“AI 存儲型半導體”的發明專利申請有 178 件，占 21%。特許廳展望，隨著第四次工業革命的

到來，爲了實現各種 AI 技術，非存儲型半導體的主導地位將保持一段時間。另一方面，“神經模仿（Neuromorphic）

用非儲存型半導體”的發明專利申請被認爲是最有希望的技術，最近 3 年呈現最大增幅。 

 

繼 2017 年，爲了搶先申請 AI 半導體相關專利，國內外公司在韓國的競爭將會持續一段時間。 
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第四次工業革命相關申請，成爲優先審查對象 
 

特許廳將與第四次工業革命相關的七種技術領域的發明專利申請也包含在優先審查對象之中，並已于 2018 年 4 月 24

日起施行。對于由外國申請人提交的這些技術領域的申請，也可以考慮請求優先審查。 

 

作爲優先審查對象的與第四次工業革命相關的七種技術領域具體是：人工智能、物聯網、3D 打印、無人駕駛、大數

據、智能機器人、雲計算，其落入特許廳的新增加的專利分類體系。敬請知悉，對于第四次工業革命相關的這七種技

術領域，不僅賦予現有的 IPC 和 CPC, 並且也賦予與之不同分類體系的新專利分類體系，用于副分類或者附加信息。 

 

特許廳通過修改審查基准已增加了與第四次工業革命相關發明的創造性判斷示例等，今後將會積極促進新審查組織的

建立、專門審查員的增員、複合技術領域三人審查制度的引進等政策。 

 

 

 

 

 

盜用外觀設計行爲被處以 60 萬人民幣賠償 
 

對通過盜用他人創作的外觀設計而取得專利權的企業，法院以侵害創作人對其設計獲得專利權爲由，宣告了對其處以

1 億韓元(約 60 萬元人民幣)賠償的判決(首爾中央地方法院 2017 年 12 月 1 日宣告，2017Gahab510534 判決)。 

 

該案件是作爲原告的韓國某設計公司職員以韓國某著名食品企業爲對象，因其民法上的非法行爲而提出損害賠償請求

的案件。原告訴稱，在與被告協商外觀設計的會議的過程中，向被告提供的食用油容器設計草案簽約失敗，而之後被

告向韓國特許廳申請了兩件近似外觀設計，並獲得授權，這一行爲侵害了自己“獲得專利授權的權利（外觀設計保護

法第 3 條第 1 款）”。 

 

[原被告外觀設計] 

 

原告外觀設計草案 被告獲權外觀設計 

  

 

 

法院認定，被告盜用原告創作的外觀設計，以近似外觀設計提出申請並獲得授權的行爲，侵害了原告獲得專利授權的

權利，構成了民法上的非法行爲。法院命令被告向原告支付損害賠償金，其數額爲假定原告將該設計稿的權利轉讓給

被告，本應收取的正當報酬1億韓元（一件外觀設計5千萬韓元）。這一判決考慮了被告在與原告開會時收到原告提供

的設計草案，且被告未能提交證據證明獲得授權的外觀設計爲自主創作。 
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對于因盜用而提出申請的外觀設計，不對其提無效審判，而基于創作人“可獲得授權的權利”請求民事損害賠償並獲得

金錢賠償判決，讓這一案例具有重要意義。目前，該案因被告上訴尚在特許法院審理中。 

 

 

 

 

 

韓國修訂反不正當競爭法，新增商業外觀保護規定和禁

止不正當使用創意的規定 
 

反不正當競爭法修訂案將于2018年7月18日起開始施行，其對過去沒有明文保護規定的商業外觀（trade dress）作出

了明文保護規定,並且對使用他人有經濟價值的創意也作出了禁止性規定。 

 

(1) 對商業外觀保護作出明文規定 

 

韓國反不正當競爭法禁止“使用與在韓國廣爲人知的他人營業標識相同或近似的標識，引起混淆或稀釋化的行

爲”(第2條第1號(ii)與(iii))｡ 

 

但是對像賣場的裝潢和外觀這樣的商業外觀(trade dress)是否能獲得上述規定的保護，一直沒有明確的規定或

判例，此次修訂案將“商品銷售、服務提供方法或招牌、外觀、室內裝潢等營業提供場所的整體外觀”也列入上

述法條中的“標識”一詞中，從而明確了商業外觀也屬于保護對象。 

 

但是，根據自2014年1月31日起施行的反不正當競爭法中引入的一般性條款的規定，禁止以違反商業交易慣例

或競爭秩序，將他人通過相當的投資或努力所得的成果擅自用于自身營業從而侵害他人商業利益(現行法第2條

第1號(x), 2018年7月18日施行的修訂案第2條第1號(xi))。因此，一直作爲保護賣場裝潢等商業外觀依據的一般

性條款與此次修訂案規定的保護要件與效果相異。具體而言，一般性條款以“通過相當的投資或努力所得的成

果”爲保護要件，違反時不進行刑法處罰，而修訂條款以“韓國內馳名度”爲保護要件，違反時將進行刑事處罰

。修訂案施行之後，商業外觀的保護範圍在這兩規定之間將如何調整確定，則需要觀察今後的判決趨勢。 

 

(2)  增加禁止不正當使用他人有經濟價值的創意之行爲的條款 

 

此次修訂案中將“商業提案、招標、招募等交易溝通或交易過程中對具有經濟價值的他人技術或營業上的創意

，違反其提供目的，進行不正當使用等的行爲”也規定爲不正當競爭行爲的一種類型(修訂案第2條第1號（x）)

，目的是爲了積極防止對于開發者、初創企業等的創意的竊取行爲。但如能證明被提供的創意已在同行業中被

周知或接收創意的人在收到創意時就已經知道，則可以免責。 

 

對違反上述規定的行爲，韓國特許廳具有進行調查和勸告糾正的權利，且違反上述規定的行爲屬于民事處罰對

象，而不屬于刑事處罰對象。 
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以個人名義注冊商標的連鎖企業主被以渎職罪起訴  

 

2018年4月30日，韓國檢方對連鎖品牌商標以個人名義注冊，以商標使用費爲名義或對商標權轉讓索取巨額代價的韓

國著名連鎖企業的企業主（即法人代表）們，根據刑法第365條（業務上的侵占與渎職）和特定經濟犯罪加重處罰等

相關法律第3條 (特定財産犯罪的加重處罰)，以業務上的渎職嫌疑爲由，提出不拘留起訴。此次連鎖企業的法人代表

們利用商標權謀取錢財利益的行爲被韓國檢方以“業務上的渎職罪”問罪乃是首次。 

 

檢方表示，如果加盟總部爲了用于加盟事業設計將要使用的商標並承擔宣傳費，則加盟總部的法人代表有義務以加盟

總部的公司名義注冊商標，保障公司的權利，如果以法人代表的個人名義注冊商標則屬于渎職行爲。連鎖企業的法人

代表們則辯稱沒有法律規定商標權必須以公司的名義注冊，創始人等個人創作和開發的商標當然可以由本人擁有。預

計檢控雙方將會在法庭上展開激烈的爭論。 
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