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<국문초록>

대법원 판례에 따르면, 국내에서의 행위를 특허발명의 실시행위로 평가할 수 있

는 경우에는 특허권에 대한 직접침해가 성립하지만(대법원 2019다222782, 2019다

222799(병합) 판결, 봉합사 법리), 특허발명의 실시 전 단계의 행위를 넘어 특허발

명의 실시라고 평가할 만한 행위가 국내에서 없는 경우에는 특허권에 대한 직접

침해는 물론 간접침해도 성립하지 않는다(대법원 2014다42110판결, 노키아 법리).

대법원 2025다202970 판결은 위 봉합사 법리는 엄격하게 판단하여야 함을 강조하

였고 이로 인해 특허권 침해 회피 의도가 명백한 반제품 수출 행위 규율이 어려

운 점은 과제로 남게 되었다. 한편, 특허법 제127조에 수출이 추가되면서 노키아

법리에 해당하는 이중 내국관련성(double territoriality) 요건은 입법적으로 폐기된

것으로 볼 수밖에 없는데, 제127조는 그 적용범위가 지나치게 넓음과 동시에 좁은

문제가 있다. 따라서 제127조의 문제와 대법원 2025다202970 판결의 과제를 해결

하기 위해 제127조를 다음과 같이 개정할 필요가 있다. 우선 물건의 발명의 경우

제127조 제1호에서 ‘수출’을 삭제하는 한편, 국외에서 특허 물건이 생산되도록 할

의도로 특허 물건에 근접한 반제품을 수출하는 행위 등을 침해로 보는 규정을 신

설할 필요가 있다. 다만, 이 규정의 적용은 공급된 반제품으로 특허 물건을 생산

하는 것이 통상의 기술자에게 용이한 경우에만 적용하는 것이 타당하다. 이와 같

은 개정 방안은 특허권 침해 회피 의도가 명백한 반제품 수출 행위를 보다 효과

적으로 규율할 수 있을 것이며, 제127조의 문제도 해결할 수 있을 것이다. 한편,

방법 발명의 경우, 제127조 제2호에서 ‘수출’을 삭제하는 한편, 국외에서 특허 방법

이 실시되도록 할 의도로 ‘특허 방법을 실질적으로 구현한 물건’을 수출하는 행위

등을 침해로 보는 규정을 신설할 필요가 있다. 국내에서 ‘특허 방법을 실질적으로

구현한 물건’을 생산하는 경우 특허 방법의 기술적 사상을 사실상 국내에서 이용

한 것과 다름없기 때문이다.
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Ⅰ. 서론

특허권의 효력에 대해 규정한 특허법 제94조 제1항에서 특허권 효력의 지역

적 범위에 대해 명시적으로 규정하고 있지는 않지만 특허권의 속지주의 원칙

에 따르면 특허권은 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치게 된다.1)

특허발명의 실시가 국내에 한정되어 있는 경우 특허권 침해 판단에 있어 속지

주의 원칙은 문제가 되지 않지만 경제의 글로벌화, 기술의 네트워크화에 따라

특허발명의 실시가 초국경적 양상을 띠면서 특허권 침해 판단 시 속지주의가

문제 되는 경우가 많아지고 있다. 예를 들어, 국내에서 특허발명의 모든 구성

요소를 갖춘 물건(완성품)을 ‘생산’하여 국외로 ‘수출’하는2) 경우 이러한 행위

가 특허권 침해에 해당함은 의문이 없지만, 특허발명의 구성요소 중 일부를 결

여한 반제품을 국내에서 생산한 후 국외로 수출한 다음 국외에서 특허발명의

구성요소를 모두 갖춘 물건(완성품)을 생산하는 경우 우리나라 특허권 침해에

해당하는지 문제가 된다.3) 이와 같은 경우에는 우선 특허권의 직접침해가 문

제 된다. 만일 속지주의를 엄격하게 적용하면 특허발명이 최종 생산된 곳은 국

외이므로 우리나라 특허권의 직접침해가 성립하지 않게 되지만 극히 사소하거

나 간단한 가공・조립 단계만을 국외에서 실시하여 우리나라 특허권 침해를

회피하고자 하는 시도를 모두 용인한다면 특허권의 실질적 보호에 문제가 발

생하게 된다(‘직접침해’의 문제). 한편, 특허법 제127조 제1호에 따르면, ‘특허

물건의 생산에만 사용하는 물건(소위 ’전용품‘)’을 생산하는 행위는 간접침해

행위에 해당하게 되는바, 수출되는 반제품이 전용품에 해당한다면 비록 특허발

명의 생산 자체는 국외에서 이루어지더라도 반제품의 국내 생산 행위를 가지

고 우리나라 특허권의 간접침해로 규율할 수 있는지, 아니면 최종 생산 행위가

국외에서 이루어지기 때문에 그 전 단계 행위인 전용품의 생산이 국내에서 이

루어지더라도 속지주의 원칙에 비추어 우리나라 특허권의 침해로 볼 수 없는

1) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2019다222799(병합) 판결; 대법원 2015. 7. 23. 선

고 2014다42110 판결.

2) ‘수출’이 특허법상 실시 행위에 포함된 것은 2025년 개정 특허법(2025. 1. 21, 법률 제20700

호로 일부 개정된 것)에 의한 것이지만, 그 전에도 불공정무역조사법 제4조와 관세법 제

235조에 따라 특허권 침해 물품의 ‘수출’이 금지되고 있었다.

3) 특허법상 속지주의는 네트워크 관련 발명이 초국경적으로 실시되는 경우에도 문제 되지만,

이 글에서는 반제품의 수출 후 완성품이 국외에서 생산되는 경우를 중심으로 속지주의 문

제에 대해 검토한다. 네트워크 관련 발명을 중심으로 한 속지주의 문제에 대해서는 김동

준, “특허법상 속지주의: 네트워크 관련 발명을 중심으로”, The Journal of Law&IP 제14권

제1호, 세종지적재산권연구소, 2024. 6., 37-104면 참조.
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지 여부가 또 다른 쟁점이 된다(‘간접침해’의 문제).

대법원은, 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결(‘노키아’ 사건4))과 대

법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2019다222799(병합) 판결(‘봉합사’ 사

건5))에서 위 쟁점에 대해 검토한 바 있는데, 올해 선고된 대법원 2025. 5. 15.

선고 2025다202970 판결(‘13가 백신’ 사건6))에서 이 쟁점에 대해 다시 검토하

였다. 한편, ‘13가 백신’ 판결이 선고된 후 약 2개월이 경과한 2025. 7. 22.부터

시행된 특허법(이하 ‘2025 개정 특허법’7)이라 한다8)) 제127조에 따르면 ‘특허

물건의 생산에만 사용하는 물건’의 ‘수출’이 새롭게 특허권의 간접침해 행위로

추가되었다. 이 글에서는 우선 위 세 건의 대법원 판결에 대해 살펴본 다음,

2025년 개정 특허법 제127조의 해석과 관련한 쟁점과 그 과제에 대해 주요국

의 법리를 참고하여 검토해 본다.

4) 대법원 2014다42110 판결에서 문제 된 특허발명은 ‘양방향 멀티슬라이드 휴대단말기’에 관

한 것인데, 해당 판결은 피고(주식회사 노키아티엠씨)의 명칭을 줄여 흔히 ‘’노키아 판결’로

부른다. 이 글에서도 해당 판결(사건)은 ‘노키아 판결(사건)’로, 해당 판결의 법리는 ‘노키아

법리’로 부른다.

5) 대법원 2019다222782, 2019다222799(병합) 판결은 발명의 명칭에 따라 흔히 ‘봉합사 판결

(사건)’로 부른다. 이 사건 특허발명은 총 3개로, 제1특허발명의 명칭은 ‘봉합사’, 제2특허발

명의 명칭은 ‘매듭짓는 작업이 필요 없는 봉합사 및 이를 포함하는 키트’, 제3특허발명은

‘의료용 실 삽입 장치 및 이를 구비한 의료용 실 삽입 시술 키트’인데, 제1특허발명의 명칭

인 ‘봉합사’ 판결(사건)로 부르고 있다. 다만, 이 글의 검토 주제인 속지주의와 관련하여 문

제 된 발명은 제3특허발명의 청구항 6이다. 이 글에서도 해당 판결(사건)은 ‘봉합사 판결

(사건)’로, 해당 판결의 법리는 ‘봉합사 법리’로 부른다.

6) 대법원 2025다202970 판결에서 문제 된 특허발명의 명칭은 ‘다가 폐렴구균 다당류-단백질

접합체 조성물’인데, 이 판결(사건)을 줄여서 부를 경우 특허발명의 실시제품(‘13가 폐렴구

균 접합백신’)을 따라 ‘13가 백신 판결(사건)’로 부른다.

7) 2025. 1. 21, 법률 제20700호로 일부 개정된 것.

8) 본문에서 말하는 (현행) 특허법은 ‘2025년 개정 특허법’이다.
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Ⅱ. 반제품 수출 관련 3건의 대법원 판결9)

1. 대법원 2014다42110 판결

1) 사안의 개요

원고의 이 사건 특허발명은 ‘양방향 멀티슬라이드 휴대단말기’이고10) 피고가

국내에서 생산한 것은 이 사건 특허발명의 완성품(N95 완성품)과 반제품들

(N95 반제품 및 N96 반제품)이었다.11) 원고가 피고를 상대로 제기한 손해배상

청구의 소에서 1심 법원은, 침해 여부에 대한 판단 없이 이 사건 특허발명의

진보성이 부정된다고 보아 원고의 청구를 기각하였고,12) 항소심 법원은, 피고

의 반제품들은 특허발명의 구성요소 일부를 갖추고 있지 않으므로 직접침해가

성립하지 않고, 모두 외국에서 완성품으로 생산되었으므로 특허법의 속지주의

에 따라 간접침해도 성립하지 않으며, 피고의 완성품은 침해 제품에 해당하나

이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 보아 원고의 항소를 기각하였다.13)

2) 판결의 요지

대법원은, 피고가 생산하여 수출한 반제품들은 이 사건 특허발명의 구성요

소 일부를 갖추고 있지 아니하여 이를 생산하는 행위는 이 사건 특허권에 대

한 직접침해로 되지 아니한다고 본 원심의 판단이 정당하다고 한 다음, 간접침

해와 관련하여 다음과 같이 판시하였다. 즉, “간접침해 제도는 어디까지나 특

9) 3건의 대법원 판결 중 노키아 판결과 봉합사 판결에 대한 소개는 필자의 선행연구(특허

법상 속지주의: 대법원 2019다222782, 222799 판결의 의미와 과제”, IT와 법연구 제22

집, 경북대학교 IT와 법연구소, 2021. 2., 2-8, 37-39면)에 소개된 내용을 간략하게 정리한

것이다.

10) 【청구항 1】슬라이드형 휴대단말기로서, 디스플레이 창을 구비한 상부본체와, 서로 다른

기능을 갖는 두 개 이상의 키패드를 갖는 하부본체, 상기 상부본체가 상기 하부본체에 대

해 어느 한 방향으로 이동할 때, 하부본체의 다른 방향에 있는 키패드 중 적어도 어느 하

나가 개방되는 것을 특징으로 하는 양방향 멀티슬라이드 휴대단말기. 【청구항 2】제1항

에 있어서, 상기 상부본체가 상기 하부본체에 대해 하측으로 상대 슬라이딩 될 때, 디스

플레이 창의 양쪽에 대칭이 되어 양손 조작이 가능하게 상부본체의 하측부에 제1 기능

키패드부를 구비하는 것을 특징으로 하는 양방향 멀티슬라이드 휴대단말기.

11) 키패드가 결여된 상태의 N95 반제품과 키패드의 일부 구성이 결여된 상태의 N96 반제품

은 다수 국가의 N사 공장으로 수출된 후 해당 국가에 적합한 키패드 등이 추가 조립되어

해당 국가에서 판매되었다.

12) 서울중앙지방법원 2013. 10. 4. 선고 2012가합63163 판결.

13) 서울고등법원 2014. 5. 29. 선고 2013나70790 판결.
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허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는

것”인데, “특허권의 속지주의 원칙상 특허권은 특허권이 등록된 국가의 영역

내에서만 그 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건

의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미하

므로, 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에

서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다”고 한 것이다. 이러한 법리에

기초하여 대법원은, 피고가 국내에서 생산하여 수출한 반제품들은 간접침해 제

품에 해당하지 아니한다고 본 원심의 판단은 정당하다고 하였다. 다만, 원심판

결에는 특허발명의 진보성 흠결에 기초한 권리남용 판단에 관한 법리를 오해

하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 보아 N95 완성품에 대한 손해배상청

구를 기각한 부분을 파기・환송하였다(나머지 부분 상고 기각).14)

3) 검토

대법원 2014다42110 판결(노키아 판결)에 대해서는 찬・반 논의가 있지만15)

간접침해 제도의 취지나 주요국의 법리를 고려하면 2025년 개정 전 특허법의

해석으로는 타당하다고 생각된다. 그렇다고 제도 개선이 필요성이 없는 것은

아니며 간접침해 제도 개선의 필요성은 물론 속지주의 완화의 필요성에 대해

서도 해석론상 및 입법론상 검토가 필요할 것이다.16) 이와 관련한 제도 개선

의 필요성에 대해서는 뒤에서 살펴본다.

2. 대법원 2019다222782, 2019다222799(병합) 판결

1) 사안의 개요

이 사건 특허발명은17) 안면 리프팅 시술(늘어나거나 주름진 피부를 당겨주

14) 이 판결에 대한 자세한 해설은, 박태일, “반제품을 생산하여 수출한 행위가 특허권 간접

침해행위에 해당하는지”, 대법원판례해설 제106호, 법원도서관, 2016, 505-534면 참조.

15) 찬성하는 견해로는 오충진, “반제품 생산・수출행위와 간접침해의 성립 여부”, 한국특허법
학회 세미나 발표자료, 2015. 10., 7면, 반대하는 견해로는 최승재, “반제품 수출의 간접침

해 여부”, 특허판례연구(제3판) (한국특허법학회 편), 박영사, 2017, 538면; 신혜은, “특허

권의 간접침해와 국제거래에서의 시사점”, 과학기술과 법 제7권 제1호, 충북대학교 법학

연구소, 2016. 6., 76면 등이 있다.

16) 대법원 2014다42110 판결에 대한 판례해설에서도 이 점을 언급하고 있다. 박태일, 앞의

판례해설, 531면.

17) 이 사건과 관련된 3건의 특허발명 중 이 글의 검토대상인 속지주의 쟁점과 관련된 것은

제3특허발명이며 그 중 청구항 6이다. 이하 제3특허발명의 청구항 1, 5, 6에 대해 이 사건
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어 탄력 있는 피부를 만들고 주름을 제거하기 위한 목적의 시술)을 시행하는

데 사용되는 의료용 실 삽입장치에 관한 것으로 원고는 발명자로부터 특허권

을 양수받은 자이다. 피고 C, D, H(이하 ‘피고 C 등’이라 한다)가 일본에 있는

O 병원에 판매하여 피부 리프팅 시술에 사용되도록 할 목적으로 피고 E 등

하청업체들을 통하여 국내에서 생산한 것은 이 사건 카테터와 허브, 봉합사,

봉합사 지지체의 개별 제품이다. 이 사건 카테터와 허브는 이 사건 제1항 발명

의 ‘삽입경로 형성수단’과 ‘의료용 실 삽입장치’에 각각 대응하고 그 구성과 효

과가 동일하며, 이 사건 제5항 발명의 추가 구성들은 피고 C 등이 생산한 허

브와 봉합사의 개별 제품에 대응하고, 이 사건 제6항 발명의 추가 구성 중 ‘의

료용 실의 단부에 의료용 실 지지체가 형성되어 있는’ 구성은 피고 제품 중 이

사건 봉합사와 봉합사 지지체의 개별 제품에 대응한다. 원고는 피고 C 등과

피고 E를 상대로 침해금지 및 손해배상 청구의 소를 제기하였고 이 사건 판결

에서는 여러 가지 쟁점이 다투어졌지만18) 이 글에서는 속지주의 쟁점을 중심

으로 사안을 살펴본다.

1심 법원은, 피고 제품의 생산에 의한 이 사건 제6항 발명의 직접침해를 인

정하였다.19) 다만, 1심 법원은 이 사건 제6항 발명의 추가 구성(상기 의료용

실의 단부에는 상기 의료용 실이 생체의 조직 내에 고정되도록 하기 위한 의

료용 실 지지체가 형성되어 있는 것)에 피고 제품의 구성이 대응(페이스 업에

는 피부 내부에서 실이 고정되도록 하는 이 사건 원뿔형 지지체가 있음)된다

제1항, 제5항, 제6항 발명으로 부른다. 제3특허의 제5항과 제1항 발명을 순차로 인용하는

종속항인 제6항은 다음과 같다. 의료용 실이 삽입될 경로를 형성하는 중공의 도관을 구비

하는 관부재와, 상기 관부재의 도관 내부에 삽입되어 상기 관부재보다 큰 강성(stiffness)

을 가지는 지지로드를 포함하는 지지부재를 구비하는 삽입경로 형성수단과 상기 삽입경

로 형성수단에서 지지부재가 제거된 후에 상기 관부재의 체결부에 연결되어 상기 관부재

를 통하여 의료용 실을 공급하는 의료용 실 공급수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 의

료용 실 삽입장치에 있어서, 상기 관 부재는 상기 의료용 실 공급 수단을 수용하여 연결

되어지는 테이퍼진 중공의 장착홈을 구비한 체결부를 포함하며, 상기 의료용 실 공급 수

단은 삽입될 의료용 실을 중공의 의료용 실 공급관 내측에 구비하는 의료용 실 보유부를

구비하며, 상기 의료용 실 보유부는 상기 관 부재의 상기 장착홈에 체결되어지는 상보적

인 형상으로 된 커넥터를 구비하고, 상기 의료용 실의 단부에는 상기 의료용 실이 생체의

조직 내에 고정되도록 하기 위한 의료용 실 지지체가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는

의료용 실 삽입 장치.

18) 이 사건 1심과 항소심에서는 특허발명의 실시에 복수주체가 관여하는 경우 침해 주체의

문제(소위 ‘복수주체가 관여하는 특허발명의 실시와 특허권 침해의 문제’)도 쟁점으로 되

었지만 이 글의 논의 범위를 벗어나므로 이에 대한 내용은 생략한다. 이 쟁점에 대해서는

김동준, “복수주체가 관여하는 특허발명의 실시와 특허권 침해”, 법학연구 제29권 제1호,

충남대학교 법학연구소, 2018, 301-352면 참조.

19) 서울중앙지방법원 2018. 1. 18. 선고 2014가합584121, 2015가합558143(병합) 판결.



특허법상 속지주의 / 김동준  409

는 점만으로 침해를 인정하고 있다. 한편, 이 사건 제6항 발명에 대한 직접침

해를 인정한 1심 법원과 달리 특허법원은, 이 사건 봉합사에 이 사건 봉합사

지지체를 형성하려면 추가적인 가공을 거쳐야 하므로, 이 사건 봉합사는 ‘의료

용 실 지지체’의 구성이 결여된 것이라고 보아 이 사건 제6항 발명에 대한 침

해를 부정하였다.20)

2) 판결의 요지

대법원은 특허권의 속지주의에 대해 다음과 같이 판시하였다(아래 판시 내

용 중 번호 ①부터 ④는 필자가 부가한 것이다).

“특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여

가지는 독점적인 생산・사용・양도・대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권

리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 것이 원칙이다.

그러나 ① 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거

나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, ②

이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공・조립이 이루어질 것이

예정되어 있으며, ③ 그와 같은 가공・조립이 극히 사소하거나 간단하여 ④ 위
와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요

소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에

이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 보

는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.”

대법원은 위 법리를 사안에 적용하여, 피고 C 등이 이 사건 카테터와 허브,

봉합사, 봉합사 지지체의 개별 제품을 생산한 것만으로도 국내에서 이 사건 특

허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현

할 수 있는 상태가 갖추어진 것으로서 그 침해가 인정된다고 보고, 원심 판결

중 이 사건 제6항 발명에 대한 침해를 부정한 부분을 파기하였다.

3) 검토

대법원 2019다222782, 2019다222799(병합) 판결(봉합사 판결)은 특허권의 속

지주의 원칙을 다시 한 번 확인하면서도, 속지주의의 유연한 적용의 가능성을

20) 특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220, 1237 판결.
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인정한 점에서 긍정적으로 평가된다.21) 미국・독일・영국・일본 등 주요국의

경우 특허권 속지주의의 완화된 적용의 가능성이 열려 있다는 공통점이 있는

바(물론 완화의 정도에는 차이가 있음), 경제・기술 환경의 변화에 따라 초국

경적 특허발명의 실시가 빈발하는 상황에서 봉합사 판결은 속지주의 관련 주

요국 법리의 공통점에 부합하는 방향의 판시를 한 것으로 볼 수 있다.22)

한편, 봉합사 판결은 국내에서의 개별 구성품 생산만으로도 완성품 생산과

동일시하여 ‘간접’침해가 아닌 ‘직접’침해로 의율한 사안으로 노키아 판결과는

사안이 구별된다. 두 판결을 함께 읽으면, ① 국내에서의 행위를 특허발명의

실시행위로 평가할 수 있는 경우에는 특허권에 대한 직접침해가 성립하고(봉

합사 판결), ② 특허발명의 실시 전 단계의 행위를 넘어 특허발명의 실시행위

라고 평가할 만한 행위가 국내에서 없는 경우에는 특허권에 대한 직접침해는

물론 간접침해도 성립할 수 없다(노키아 판결)는 결론에 도달한다. 다만, 봉합

사 법리의 적용 범위를 명확히 하는 것이 남은 과제였고, 이에 대한 여러 견해

가 제시되고 있었는데,23) ‘13가 페렴구균 백신’과 관련하여 이 문제에 대해 검

토한 것이 대법원 2025다202970 판결이다.

3. 대법원 2025다202970 판결

1) 사안의 개요

이 사건 특허발명은 ‘폐렴구균 백신으로 사용하기 위한 13가 면역원성 조성

물’이다.24) 피고는 국내에서 13가 면역원성 조성물이 구현된 상태에 이르지는

21) 봉합사 판결에 대해 다음과 같은 평가들이 있다. 정기봉, “특허권의 속지주의 원칙에도

불구하고 특허침해로 보는 예외적 경우”, 2019 Top 10 특허판례세미나 자료집, 한국특허

법학회, 2020. 6., 120면(특허권의 실질적 보호를 위해 특허권의 속지주의 원칙에 대한 예

외를 인정한 것); 문선영, “특허권의 속지주의 원칙에도 불구하고 특허침해로 보는 예외적

인 경우 토론문”, 2019 Top 10 특허판례세미나 자료집, 한국특허법학회, 2020. 6., 134면

(속지주의 원칙을 저해하지 않으면서도 특허발명의 생산 개념을 실질적으로 구체화한

것); 최승재, “복수주체에 의한 침해와 속지주의의 적용범위”, 사단법인 한국특허법학회

2020 공개세미나(복수주체가 관여하는 특허침해-속지주의 논의를 포함하여-), 한국특허법

학회, 2020. 12., 61면(속지주의 도그마를 원칙적으로 유지하면서도 대법원이 할 수 있는

범위를 확장하면서 그 합리성을 달성하려고 한 것).

22) 특허법상 속지주의 관련 주요국 법리에 대한 자세한 내용은, 김동준, 앞의 논문(특허법상

속지주의: 대법원 2019다222782, 222799 판결의 의미와 과제), 8-34면 참조.

23) 김동준, 앞의 논문(특허법상 속지주의: 대법원 2019다222782, 222799 판결의 의미와 과제),

39-41면; 정차호・이서영, “미완성품의 국내생산 후 해외수출의 특허권 침해 여부 – 대

법원 ‘봉합사’ 판결의 이해 및 적용”, 성균관법학 제36권 제2호, 성균관대학교 법학연구

원, 2024, 313-332면 등.
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않은 13종 개별 접합체 원액을 생산하여 러시아에 수출하였고, 이러한 피고의

13종 개별 접합체 원액 생산 행위 자체가 이 사건 특허권을 침해하는지 문제

된 사안이다. 원고는 피고의 행위가 이 사건 특허권의 직접침해・간접침해 등

에 해당한다고 주장하면서25) 침해금지・침해제품 폐기 등을 청구하였다.
1심 법원은, 피고 제품은 특허발명의 주요 구성을 모두 갖춘 반제품에 해당

하고, 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공・조립이 이루어질 것이

예정되어 있으며, 피고 제품 생산 이후 러시아에서 예정된 ‘혼합공정’은 극히

사소・간단하므로(혼합공정은 통상의 기술자에게 기술적 어려움이 없을 것으

로 보임), 봉합사 법리에 따라 피고의 행위는 이 사건 특허권의 직접침해에 해

당한다고 판단하였다.26)

반면 항소심 법원은, 피고 제품은 특허발명의 주요 구성을 모두 갖춘 반제

품에 해당하고, 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공・조립이 이루어
질 것이 예정되어 있으나, 혼합 공정이 13가 면역원성 조성물을 구현하는 데

미치는 영향을 고려할 때 이를 극히 사소하거나 간단하다고 볼 수 없고,27) 혼

합 공정에서 각 개별 접합체 원액의 투입량, 혼합비율, 혼합순서, 혼합조건(온

도, 시간, 속도, pH 등)이 제대로 갖춰지지 않으면 13가 면역원성이 구현되지

않을 수도 있으므로, 13종 개별 접합체 원액의 생산만으로도 이 사건 특허발명

의 작용효과인 13가 면역원성을 구현할 수 있는 상태에 이르렀다고 할 수 없

다는 이유로 봉합사 법리에 따라 피고의 행위는 이 사건 특허권의 직접침해에

해당하지 않는다고 판단하였다.28) 또한, 항소심 법원은, 피고가 생산한 13종

개별 접합체 원액은 모두 M에게 수출되어 국외에서 완성품으로 생산되었으므

로 노키아 법리에 따라 피고의 행위는 이 사건 특허권의 간접침해에 해당하지

24) 【청구항 1】생리학적으로 허용되는 비히클과 함께, 13개의 다른 다당류-단백질 접합체를

포함하고, 이때 각각의 접합체가 CRM197 운반체 단백질에 접합된 상이한 혈청형의 스트

렙토코커스 뉴모니애(Streptococcus pneumoniae) 유래의 협막 다당류(capsular polysaccharide)

를 포함하며 상기 협막 다당류가 혈청형 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F

및 23F로부터 제조되는, 폐렴구균 백신으로 사용하기 위한 13가 면역원성 조성물.

25) 직접침해, 간접침해 외에 부정경쟁방지법상 성과 등 무단사용 부정경쟁행위도 주장하였는

데, 이 글에서는 속지주의 관련 쟁점에 대해서만 살펴본다.

26) 서울중앙지방법원 2023. 8. 10. 선고 2020가합591823 판결.

27) 13종 개별 접합체 원액을 혼합하는 공정 과정에서 13종 개별 접합체 원액의 투입량, 혼합

비율 및 혼합순서, 혼합할 때의 pH, 온도, 교반속도, 교반시간 등 혼합조건은 폐렴구균 백

신으로 사용하기 위한 13가 면역원성 조성물을 구현하는 데에 적지 않은 영향을 미칠 수

있으므로, 13종의 원액을 혼합하여 13가 면역원성 조성물을 제조하는 마지막 단계의 공정

이 극히 사소하거나 간단하다고 볼 수 없다는 것이 특허법원의 판단이다.

28) 특허법원 2024. 12. 3. 선고 2023나10914 판결.
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않는다고 판단하였다.29)

2) 판결의 요지

대법원은, 특허권의 속지주의 원칙과 구성요소 완비의 원칙을 확인한 후 봉

합사 판결이 판시한 ‘특허권의 실질적 보호를 위해 국내에서 특허발명의 실시

제품이 생산된 것과 같이 볼 수 있는 경우’에 해당하는지는 특허권의 속지주의

원칙과 구성요소 완비의 원칙을 고려하여 엄격하게 판단하여야 한다고 판시하

였다.

이와 같은 법리에 기초하여 대법원은, 피고가 13종 개별 접합체 원액을 생

산한 행위는 이 사건 특허권의 직접침해에 해당하지 않는다는 원심 판단에 잘

못이 없다고 보았다. 나아가 노키아 법리도 다시 한번 확인한 다음, 피고가 생

산한 13종 개별 접합체 원액은 모두 수출되어 국외에서 완성품으로 생산되었

으므로 피고의 행위가 이 사건 특허권의 간접침해에 해당하지 않는다고 본 원

심 판단도 잘못이 없다고 보았다.

3) 검토

대법원 2025다202970 판결은 우선 직접침해에 적용되는 봉합사 법리가 엄격

하게 적용되어야 함을 강조하였다. 즉, 봉합사 법리는 ‘국내에서의 부품 생산과

외국에서의 가공・조립’이 사실상 국내에서의 실시와 다를 바 없을 정도에 이

른 경우에 한하여 예외적으로 엄격하게 적용될 수 있을 뿐, 이를 만연히 확대

적용하지 않도록 유의해야 함을 강조한 것으로 볼 수 있다.30) 앞서 본 바와

같이 봉합사 판결 이후 해당 법리의 포섭범위에 대한 논의가 있었는데 대법원

2025다202970 판결은 이에 대해 약간의 답을 제시한 것으로 볼 수 있다. 다만,

봉합사 법리 중 ‘극히 사소・간단’은 어느 정도까지 포섭할 수 있는지 여전히

명확하지 않은 점이 있고, 특허권의 실질적 보호를 위해 입법적 해결이 필요하

지는 않은지 여부도 논의가 필요해 보인다.

다음으로 대법원 2025다202970 판결은, 노키아 법리 즉, 간접침해 성립과 관

련한 이중 내국관련성(double territoriality) 요건을 다시 한번 확인하였다. 즉,

완성품 생산이 국외에서 이루어진 경우에는 그 전 단계의 행위인 반제품의 국

내 생산은 간접침해에 해당하지 않는다는 것이다. 다만, 대법원 2025다202970

29) 특허법원 2024. 12. 3. 선고 2023나10914 판결.

30) 박상한, “백신 조성물 발명에 관한 특허권이 백신 개별 접합체 원액의 생산 및 수출 등에

미치는 영향”,「대법원판례해설 제144호, 법원도서관, 2025, 316면.
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판결 선고 약 2개월 후 2025년 개정 특허법이 발효되어 전용품의 ‘수출’ 행위

가 간접침해에 해당하게 되었으므로 현행 특허법상 노키아 사건, 13가 백신 사

건은 어떻게 판단될 것인지, 제127조에 대한 추가 개정의 필요성은 없는지 등

에 대해 검토가 필요하다고 생각한다. 아래에서는 우선 특허법 제127조의 개정

경위와 주요국의 관련 법리에 대해 살펴본다.

Ⅲ. 2025년 개정 특허법 제127조

1. 개요

구 특허법(2025. 1. 21, 법률 제20700호로 일부 개정되기 전의 것)상 발명의

실시 행위 규정(제2조)에 ‘수출’이 규정되어 있지 않아 해외로 수출하는 물건에

대한 특허권자의 권리침해를 보호할 수 없는 문제가 있다는 점을 고려하여,

2025년 개정 특허법은 실시 행위에 수출을 추가하였다.31) 이와 관련하여, ‘실

시’, ‘사용’ 등의 개념에 수출’을 포함하고 있는 디자인보호법, 상표법 등과의

조화를 도모할 필요가 있고, 특허권을 포함한 지식재산권 침해 물품의 수출을

금지하는 관세법, 불공정무역조사법의 실체법적 근거를 마련할 필요가 있다는

등의 이유로 특허법상 실시 행위에 ‘수출’을 추가할 필요가 있다는 제안이 있

었고,32) 일본 특허법(제2조)의 경우에도 특허법상 실시 행위에 ‘수출’이 포함되

어 있는 점을 고려하면 수긍할 수 있는 입법 조치라고 생각된다.

하지만 실시 행위 규정과 ‘관련된 규정’을 개정한다는 취지로 면밀한 검토

없이 간접침해 규정인 특허법 제127조에 ‘수출’을 추가한 것은 문제가 있다고

생각한다.33) 수출 행위 자체는 국내에서 행해지는 행위이다. 따라서 특허권 효

력 강화를 위해 ‘특허권을 직접 침해하는 물건’의 수출을 규율하는 것은 속지

31) 특허법 일부개정 법률안(의안번호 2206928), 대안의 제안 경위.

32) 김동준, “특허법상 실시행위에 수출 추가의 필요성”, 성균관법학 제33권 제4호, 성균관

대학교 법학연구원, 2022, 358-368면.

33) 특허법 일부개정 법률안(의안번호 2206928), 대안의 주요 내용(“발명의 실시 행위에 수출

을 추가하고, 관련 규정을 정비함(안 제2조제3호, 제127조 및 제181조).”). 특허법 제127조

의 개정과 관련한 설명은 이것이 전부로 보인다. 한편, ‘재심에 의하여 회복된 특허권의

효력 제한’에 대한 규정인 제181조의 경우 제2조와 제127조의 개정을 단순히 반영한 것이

어서 관련 규정 정비의 일환으로 볼 수 있지만, 제127조의 경우 본문에서 언급하는 바와

같이 단순한 관련 규정 개정의 차원으로만 이해해서는 곤란하다.
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주의 관점에서 문제 되지 않는다. 하지만 특허 물건의 국외 생산을 위해 ‘특허

물건의 생산에만 사용하는 물건’을 국내에서 생산한 다음 ‘수출’하는 행위를 간

접침해로 규율할 수 있는지 여부는 직접침해 물건의 수출과는 다른 문제이다.

앞서 본 바와 같이 대법원은 간접침해 성립과 관련하여 이중 내국관련성

(double territoriality)이 필요함을 분명히 했다(대법원 2025다202970 판결과 노

키아 판결). 노키아 판결이 선고되기 전이지만 디자인보호법도 실시 행위에 수

출을 추가하면서 간접침해 행위에도 수출을 추가하는 개정이 있었고 이와 같

은 개정의 문제점은 이미 지적된 바 있다.34) 이번 특허법 개정에 대해서도 동

일한 비판이 가능하다. 이하에서는 이중 내국관련성(double territoriality)과 관

련한 주요국의 법리를 살펴본 다음 개정된 제127조의 의미를 살펴본다.

2. 주요국 법리와의 비교

반제품의 국내 생산이 ‘직접침해’에 해당할 수 있는지 여부와 관련하여 미

국・영국・독일・일본의 경우, 일정한 요건이 충족되면 특허 물건의 ‘국내 실

시’로 볼 수 있는 법리가 판례 또는 입법에 의해 마련되어 있다.35) 미국의 경

우 1시간 이내에 특허발명의 구성요소를 모두 갖춘 완성품으로 조립 가능한

반제품을 미국에서 생산하여 브라질로 수출한 피고의 행위가 특허권의 직접침

해에 해당하는지 문제 된 사안에서 연방대법원이 5:4의 근소한 차이로 침해를

부정했지만(Deepsouth Packing 판결),36) 1984년 미국 특허법에 제271조(f)가

신설되어 ① 특허발명의 구성품들의 전부 또는 상당 부분(all or a substantial

portion)을 미국에서 국외로 공급하면서 국외에서의 조립을 적극 유도하는 경

우에는 제271조(f)(1)에 따라, ② 기여침해 요건을 충족하는 특허발명의 구성품

을 국외에서 조립될 것임을 알면서 미국에서 국외로 공급하는 경우에는 제271

조(f)(2)에 따라, 공급자가 침해 책임을 지게 된다. 독일의 경우, 특허 물건의

‘생산’의 의미를 폭넓게 해석하여 완성품에 이르지 않은 경우에도 ‘발명적 개념

(inventive thought)’이 구현되어 있는 경우에는 ‘생산’으로 보는 법리가 정립되

어 있고37) 이러한 법리는 최종적인 완성품 생산 행위가 ‘국내’에서 종결된 경

34) 김동준, “디자인권의 간접침해 규정에 대한 검토”, 과학기술법연구 제24권 제2호, 한남

대학교 과학기술법연구원, 2018, 20-25면.

35) 자세한 내용은 김동준, 앞의 논문(특허법상 속지주의: 대법원 2019다222782, 222799 판결

의 의미와 과제), 8-34면 참조.

36) Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518, 525-529 (1972).

37) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, Patent Law: A Handbook, Beck/Hart, 2014, pp.
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우이든 ‘국외’에서 종결된 경우이든 관계없이 동일하게 적용된다.38) 영국과 일

본의 경우 반제품의 국내 생산을 특허 물건의 국내 생산으로 본 하급심 판결

례가 존재한다.39)

한편, 반제품의 국내 생산을 ‘직접침해’로 규율하기 곤란한 사안의 경우는 미

국과 다른 국가들의 법리가 상이하다. 독일・영국・일본의 경우 간접침해 성립
에 이중 내국관련성(double territoriality) 충족을 요구하고 있다.40) 즉, 대법원

2025다202970 판결 및 노키아 판결과 같은 입장인 것이다. 한편, 미국의 경우

다른 국가의 간접침해 규정에 대응하는 제271조(b) 및 (c)의 간접침해 성립은

미국 내 직접침해가 전제로 되어야 하지만, 제271조(f) 신설에 의해 해당 규정

의 요건을 충족하는 경우 국외에서의 조립을 위해 반제품을 미국으로부터 공

급하는 행위를 침해로 규율할 수 있다.

3. 제127조에 ‘수출’을 추가한 것의 의미

구 특허법41) 제127조에서는 전용품42)을 업으로서 생산, 양도, 대여, 수입, 양

도・대여의 청약을 하는 경우 간접침해에 해당하였다. 대법원은 구 특허법 제

739-740; Toshiko Takenaka et al., Patent Enforcement in the US, Germany and Japan,
Oxford, 2015, pp. 96-97; 茶園成樹, “外国におけるノックダウン生産のための部品の供給と

特許権侵害：炉内ヒータ事件判決をめぐって”, Law & technology 61, 民事法研究会,

2013, 31頁.

38) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, supra, pp. 739-740.

39) 영국의 경우, Lacroix Duarib SA v. Kwikform (UK) Ltd [1998] F.S.R. 493. (특허발명의

구성품을 모두 갖춘 미조립 상태의 키트를 영국 내에서 생산하여 외국에 수출한 사안에

서 영국 내 미조립 키트의 생산이 직접침해에 해당한다고 봄). 일본의 경우, 大阪地判 平

成24年3月22日判決 平成21年(ワ)第15096号(일본 국내의 공장에서 가조립과 동작 확인을

한 후 다시 부품상태로 되돌려 국외에 수출한 사안에서 일본 국내 ‘생산’에 해당한다고

보아 직접침해를 인정함).

40) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, supra, p. 766 (“The relationship between the
prohibited act and the territorial area of the Federal Republic of Germany must be

two-fold pursuant to section 10 para. 1 PatG.”); Toshiko Takenaka et al., supra, p.
104 (“Indirect infringement requires not only that the infringing act of offering or

supplying the means takes place in Germany, but also the intended use of the

means.”); Virgin Atlantic Airways Ltd. v. Delta Airways Inc., [2010] EWHC 3094

(Pat) at [129]-[135]; 茶園成樹, 前揭論文, 27頁; 大阪地判 平成12年10月24日 平成8年(ワ)

第12109号[製パン器].

41) 2025. 1. 21, 법률 제20700호로 일부 개정되기 전의 것.

42) 특허가 물건의 발명인 경우에는 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’을 말하고(특허법

제127조 제1호), 특허가 방법의 발명인 경우에는 ‘특허 방법의 실시에만 사용하는 물건’을

말한다(특허법 제127조 제2호).
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127조의 적용이 문제 된 노키아 사건과 ‘13가 백신’ 사건에서, “특허법 제127조

제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서

의 생산을 의미하므로, 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계

의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다”고 판시하였

다. 두 사건 모두 특허가 물건의 발명에 관한 것이어서 특허법 제127조 제1호

가 문제 된 것인데, 그 취지는 방법 발명의 경우에도 마찬가지로 적용된다고

볼 수 있다. 따라서 특허 물건의 생산이나 특허 방법의 실시가 ‘국외’에서 이루

어지는 경우에는 전용품의 국내 생산, 양도, 대여, 양도・대여의 청약 행위는

간접침해에 해당하지 않는다고 본 것이다.

전용품의 생산 장소와 특허 물건의 생산 장소를 기준으로 보면, ① 전용품

의 ‘국내’ 생산 후 ‘국내’에서 특허 물건이 생산되는 경우, ② 전용품의 ‘국내’

생산 후 국외로 수출되어 ‘국외’에서 특허 물건이 생산되는 경우, ③ 전용품의

‘국외’ 생산 후 국내로 ‘수입’되어 ‘국내’에서 특허 물건이 생산되는 경우, ④ 전

용품의 ‘국외’ 생산 후 ‘국외’에서 특허 물건이 생산되는 경우로 나누어 볼 수

있는데, 대법원이 판시한 이중 내국관련성(double territoriality) 요건을 각 경

우에 적용해 보면 다음과 같다. ①과 ③의 경우 특허 물건의 ‘국내 생산’ 요건

을 충족하고 전용품의 생산(①의 경우)과 수입(③의 경우)이 국내에서 이루어

졌으므로 간접침해가 성립한다. ④의 경우 전용품의 생산과 특허 물건의 생산

이 모두 국외에서 발생하므로 간접침해가 성립할 여지가 없다. 노키아 사건과

13가 백신 사건과 같은 ②의 경우, 전용품의43) 생산 자체는 국내에서 이루어

졌지만 특허 물건의 생산이 국외에서 이루어졌기 때문에 이중 내국관련성

(double territoriality) 요건에 따라 간접침해가 부정된다.

그렇다면 2025년 개정 특허법 제127조에 ‘수출’이 추가된 것은 어떤 의미를

가질까? 앞의 ①부터 ④ 중 ①과 ③은 특허 물건의 ‘국내 생산’을 전제로 하므

로 전용품의 ‘수출’과 관계없고, ④의 경우 모든 행위가 국외에서 발생하므로

수출을 포함한 국내 행위가 개입할 여지가 없다. ②의 경우는 전용품의 국내

생산 후 수출이 발생하고 이후 특허 물건의 국외 생산이 발생하는데, 대법원이

판시한 이중 내국관련성(double territoriality) 요건에 따르면 앞서 본 바와 같

이 간접침해가 성립하는 것으로 볼 수 없다. 제127조에 수출을 추가하는 개정

에도 불구하고 이중 내국관련성(double territoriality) 요건이 의미를 갖기 위해

43) 물론 두 사건에서 피고의 제품이 특허 물건의 생산‘에만’ 사용하는 물건인지 즉, 전용품인

지 여부는 판단되지 않았다. 즉, 전용성 여부와 관계 없이 이중 내국관련성(double territoriality)

요건이 부정되면 그 자체로 간접침해가 부정되는 것이다.
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서는, 해당 개정이 전용품을 수출한 다음 다시 국내로 수입하여 국내에서 특허

물건을 생산하는 경우를 규율하기 위한 것으로 이해해야 하는데, 이 경우는 수

출 후 수입을 거쳐 결국 ①의 경우로 귀결되므로 제127조에 수출을 추가한 것

이 의미가 없게 된다. 그렇다면 제127조에 수출을 추가한 것은 이중 내국관련

성(double territoriality) 요건을 입법적으로 폐기한 것으로 볼 수밖에 없다. 일

본의 경우 이러한 문제 때문에 특허발명의 실시 행위에 수출을 추가하면서도

간접침해 행위에는 수출을 추가하지 않았는데,44) (공개된 국회 입법 자료에 따

르면) 우리 특허법과 디자인보호법은 이 문제에 대한 면밀한 검토 없이 개정

된 것으로 보인다.

이와 같은 이해에 따르면, 우리나라도 국외에서의 특허발명의 실시와 관련

된 국내에서의 행위를 일정한 요건하에 규율하는 입법(소위 ‘속지주의 완화 규

정’)을 하게 된 것인데, 앞서 살펴 본 주요국 중 이와 같은 입법을 한 국가는

미국이 유일하다(미국 특허법 제271조(f)). 이하에서는 미국 특허법 제271조(f)

에 대해 좀 더 자세히 살펴보고 우리 특허법 제127조 개선에 참고할 시사점을

도출해 본다.

Ⅳ. 미국 특허법 제271조(f)의 운영 현황45)

1. 개요

미국 특허법 제271조(f)는 두 개의 항으로 구성되어 있는데, 제271조(f)(1)은

유도침해 규정인 제271조(b)에 상응하는 내용으로,46) 제271조(f)(2)는 기여침해

44) 日本 特許庁, 平成18年法律改正(平成18年法律第55号)解説書, 第4部　共通する改正項目 第1

章　産業財産権の効力の拡大, 111頁(“의장법 제38조, 특허법 제101조 제1호, 실용신안법

제28조 제1호는 자기의 권리에 관한 물의 제조에만 사용되는 물의 생산, 양도 등을 하는

행위를 ‘침해로 보는 행위’로서 규정하고 있다. 속지주의의 관점으로부터 침해품을 해외에

서 제조하는 행위는 일본 산업재산권법상의 침해행위는 아니므로 ‘제조에만 사용하는 물’

의 수출을 침해로 보는 것은 침해행위가 아닌 해외에서의 제조행위의 예비적 행위를 침

해행위로 파악하는 것으로 되어 적절하지 않다. 이 때문에 ‘제조에만 사용하는 물’의 수출

행위는 ‘침해로 보는 행위’로서 규정하지 않는 것으로 하였다.”).

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/h18/document/tokkyo_kaisei18_55/4-1.pdf>

(2025. 12. 24. 확인).

45) 이 부분은 지식재산처 정책연구과제 보고서(디지털 침해 및 발명의 보호대상 정비 등을

위한 특허법 개정방안 연구, 2021) 중 필자의 집필 부분을 요약 정리한 것이다.

46) 35 U.S.C. (f)(1) (“Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or
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규정인 제271조(c)에 상응하는 내용으로47) 마련되었다.48) 즉, ① 특허발명의

구성품들의 전부 또는 상당 부분(all or a substantial portion)을 미국에서 국

외로 공급하면서 국외에서의 조립을 적극 유도하는 경우(제271조(f)(1)) 및 ②

기여침해 요건을 충족하는 특허발명의 구성품을 국외에서 조립될 것임을 알면

서 미국에서 국외로 공급하는 경우(제271조(f)(2))에 공급자는 침해 책임을 지

게 된다.

2. 제271조(f)의 해석 관련 주요 쟁점

제271조(f)의 해석과 관련된 미국 연방대법원의 기본 입장은, 역외적용 배제 추

정에 입각하여 제271조(f)의 확대 해석은 타당하지 않다는 것이다.49) 이러한 기본

from the United States all or a substantial portion of the components of a patented

invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such

manner as to actively induce the combination of such components outside of the

United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred

within the United States, shall be liable as an infringer.”). 특허발명의 구성품들의 전부

또는 상당 부분을, 정당한 권원 없이, 미국 내에 또는 미국으로부터 공급하거나 공급되도

록 하는 자는, 그 구성품들이 전부 또는 부분적으로 조합되지 않은 상태이지만, 가령 그

구성품들의 조합이 미국 내에서 일어났다면 특허의 침해로 될 수 있는 방식으로 미국 밖

에서 그러한 구성품들의 조합을 적극적으로 유도하는 방식으로 공급한 경우, 침해자로서

의 책임을 진다.

47) 35 U.S.C. (f)(2) (“Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or

from the United States any component of a patented invention that is especially made

or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of

commerce suitable for substantial non–infringing use, where such component is

uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted

and intending that such component will be combined outside of the United States in a

manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United

States, shall be liable as an infringer.”). 특허발명에 사용되도록 특별히 제조되었거나 특

별히 개조되었고, 실질적인 비침해적 사용에 적합한 거래상 범용품이나 필수품이 아닌,

특허발명의 구성품을, 정당한 권원 없이, 미국 내에 또는 미국으로부터 공급하거나 공급

되도록 하는 자는, 그러한 구성품이 특허발명에 사용되도록 특별히 제조되었거나 개조되

었음 알면서, 그 구성품들의 조합이 미국 내에서 일어났다면 특허의 침해로 될 수 있는

방식으로 그 구성품들이 미국 밖에서 조합될 수 있도록 의도한 경우, 침해자로서의 책임

을 진다.

48) Amy L. Landers, Understanding Patent Law, Second Edition, LexisNexis, 2012, pp.
446-447.

49) Robert A. Matthews, Jr., 2 Annotated Patent Digest § 10:128 (November 2025 Update)

(“Based on the legislative history showing that § 271(f) had a remedial purpose, the

Federal Circuit has ruled that a broad construction should apply § 271(f). ... Relying

on the presumption that U.S. law ‘does not rule the world,’ the Supreme Court,
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입장을 토대로 판례에서 검토된 몇 가지 쟁점들을 정리해 보면 다음과 같다.

우선 제271조(f)는 직접침해 규정이 아니라 침해간주 규정이다.50) 직접침해

규정(제271조(a))의 경우 “∼ 하는 자는 특허(권)을 침해한다(infringes the

patent)”로 되어 있지만, 제271조(f)는 제271조(b) 및 (c)와 마찬가지로 “∼ 하

는 자는 침해자로 책임을 진다(shall be liable as an infringer)”로 되어 있다.

또한, 판매(sell)뿐 아니라 판매의 청약(offer to sell)도 침해행위에 포섭하는

직접침해 규정(제271조(a))과 달리, 제271조(f)의 경우 ‘공급(supply)’이 아닌

‘공급의 청약(offer to supply)’은 침해 행위로 규율하지 않는다.51)

다음으로 제271조(f)(1)은 제271조(b)를, 제271조(f)(2)는 제271조(c)를 각각

참고하여 마련되었지만, 국외에서의 최종 조립이 요구되지는 않으며 국외 조립

을 의도한 것으로 충분하다는 점에서 직접침해를 전제로 하는 제271조(b) 및

(c)와 다르다.52) 또한, 방법 특허에 적용되지 않는 점에서도 제271조(f)와 제

271조(b)・(c)는 차이가 있다.53) 또한, 주관적 요건으로 (i) 특허의 존재와 (ii)

구성품들의 결합이 침해에 해당함을 알고 있어야 할 것을 요구하는 제271조

(b)와 달리 제271조(f)(1)에서는 구성품들의 결합을 의도하면 충분하다.54) 나아

however, has refused to apply an expansive interpretation to § 271(f); noting instead

that expansion of the statute should be left to Congress, not judicial interpretation: ...”).

50) Robert A. Matthews, Jr., 2 Annotated Patent Digest § 10:129 (November 2025 Update)

(“Technically, a finding that the proscriptions of § 271(f) have been violated is a

finding of an act of indirect infringement, not an act of direct infringement.”).

51) Rotec Industries, Inc. v. Mitsubishi Corp., 215 F.3d 1246, 1257–58 (Fed. Cir. 2000).

52) Waymark Corp. v. Porta Systems Corp., 245 F.3d 1364, 1367–69 (Fed. Cir. 2001) (“...

§ 271(f)(2) does not incorporate the doctrine of contributory infringement. Section

271(f)(2) states that whoever meets its requirements ‘shall be liable as an infringer.’

In contrast, § 271(c), a contributory infringement subsection, states that whoever

meets its requirements ‘shall be liable as a contributory infringer’ (emphasis added),

thereby making infringement under § 271(c) dependent on an act of direct

infringement. Thus, title 35 does make some acts of indirect infringement dependent

on a separate act of direct infringement, but § 271(f)(2) does not include language

with that meaning. Accordingly, the statutory language in this section does not

require an actual combination of the components, but only a showing that the

infringer shipped them with the intent that they be combined.”).

53) Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Medical, Inc., 576 F.3d 1348, 1363–65 (Fed. Cir.

2009) (en banc) (““Cardiac alleges that St. Jude's shipment of a device that is capable
of performing the method is sufficient to fall within the scope of Section 271(f).

Although the ICD that St. Jude produces can be used to perform the steps of the

method, as we have demonstrated, Section 271(f) does not apply to method or process

patents. As Section 271(f) does not encompass devices that may be used to practice a

patented method, St. Jude is therefore not liable for infringement of claim 4 of the

'288 patent under Section 271(f) for ICDs exported abroad.”).
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가 제271조(b)를 참고하여 마련된 제271조(f)(1)의 경우 침해가 문제된 물건에

비침해 용도가 있는 경우에도 적용될 수 있다.55)

한편, 구성품들이 단지 미국을 경유하는 것에 불과한 경우에는 제271조(f)가

적용되지 않으며,56) 국외에서의 결합의 주체가 제3자가 아닌 미국 내 공급자

인 경우에도 제271조(f)가 적용될 수 있다는 CAFC 판결례도 있다.57)

3. 연방대법원 판례

1) Microsoft Corp. v. AT & T Corp., 127 S. Ct. 1746 (2007)

이 사건 특허발명은 녹음된 음성을 디지털 방식으로 인코딩 및 압축하는 장

54) Robert A. Matthews, Jr., 2 Annotated Patent Digest § 10:137:50 (November 2025

Update) (“Section 271(f)(1)'s language of ‘actively induce the combination’ is markedly

different from § 271(b)'s statutory language of ‘actively induces infringement of a

patent.’ This difference in language suggests that § 271(f)(1) only requires that the

defendant intends to induce the making of a combination, and that the combination

would be infringing if made in the United States. Accordingly, § 271(f)(1) should not

include the requirements for inducing infringement under § 271(b) that the accused

infringer know of the patent, and know that the combination would be infringing if

made in the United States.”).

55) Robert A. Matthews, Jr., 2 Annotated Patent Digest § 10:138 (November 2025 Update)

(“Notably, under § 271(f)(1), the exported components may be staple articles of

commerce with substantial non-infringing uses and liability can still be imposed so long

as the components were shipped in a manner to induce completing a combination that

would infringe if done in the United States.”); T.D. Williamson, Inc. v. Laymon, 723 F.

Supp. 587, 592 (N.D. Okla. 1989), judgment aff'd, 923 F.2d 871 (Fed. Cir. 1990). 부품의

다수는 미국에서 생산되었지만 중요한 핵심 부품은 베네주엘라에서 생산된 후 베네주엘라

에서 완성품으로 조립된 사안에서 1심 법원은 제271조(f)(1) 침해를 인정한 사안이다.

56) Windsurfing Intern., Inc. v. Fred Ostermann GmbH, 668 F. Supp. 812, 820–21 (S.D.

N.Y. 1987), judgment aff'd, 1 F.3d 1214 (Fed. Cir. 1993) (“Although there are not yet

any judicial decisions squarely interpreting the scope § 271(f), based on this legislative

history, it is not unreasonable to conclude 1) that § 271(f) was intended to overrule

Deepsouth by expanding the definition of ‘makes’ in § 271(a) to prohibit the partial

manufacture or assembly of patented objects or their component parts in the United

States for export to foreign countries; and 2) that § 271(f) would not apply here,

where, in a situation not discussed in Deepsouth, BIC Leisure shipped from the United

States to Canada unassembled sailboards which had been made in France and which

had simply been stored in the United States.”).

57) Promega Corp. v. Life Technologies Corp., 773 F.3d 1338, 1351 (Fed. Cir. 2014) (“We

first address whether ‘to actively induce the combination’ requires involvement of a

third party or merely the specific intent to cause the combination of the components

of a patented invention outside the United States. We conclude that no third party is

required.”).
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치에 관한 것이다. 마이크로소프트(Microsoft, MS)의 윈도우(Windows) 소프트

웨어(SW)가 설치되지 않은 컴퓨터나 설치되지 않은 상태의 윈도우 SW는 특

허권을 침해하지 않지만, 컴퓨터에 윈도우가 탑재되어 특허 받은 음성 프로세

서로 작동할 수 있는 경우에는 이 사건 특허권을 침해하게 된다. MS는 윈도우

SW를 마스터 디스크 형태로 국외로 수출하거나 전자적으로 전송하였고 국외

에서 이것으로부터 복제된 윈도우 SW가 국외에서 생산된 컴퓨터에 탐재되었

는데, 이 경우 제271(f)(2)에 따라 MS의 침해 책임이 발생하는지 문제 되었다.

침해를 인정한 연방관할항소법원(CAFC)과 달리58) 대법원은, 매체에 저장되

지 않은 SW는 ‘결합의 대상이 되는 구성품(components amenable to

combination)’에 해당하지 않는다는 이유로 제271조(f)의 적용을 부정하였다.59)

이러한 판시에 따르면, 미국에서 제작되어 국외로 수출된 골든마스터디스크에

저장된 소프트웨어 코드가 국외에서 생산된 최종 제품 완성에 직접 사용된 경

우에는 제271조(f)가 적용되지만,60) 미국에서 제작되어 국외로 수출된 골든마

스터디스크에 저장된 소프트웨어 코드가 국외에서 복제된 후 복제본을 사용하

여 최종 제품을 생산한 경우에는 제271조(f)가 적용되지 않게 된다.61)

58) ① 다수의견: 이 사건에서 만일 침해를 부정하면 기술발전, 산업 현실을 도외시한 해석을

하는 것이 됨. AT & T Corp. v. Microsoft Corp., 414 F.3d 1366, 1369–72 (Fed. Cir.

2005), cert. granted, 127 S. Ct. 467 (U.S. 2006) and judgment rev'd, 127 S. Ct. 1746

(U.S. 2007) (“Were we to hold that Microsoft's supply by exportation of the master

versions of the Windows® software—specifically for the purpose of foreign replication

—avoids infringement, we would be subverting the remedial nature of § 271(f),

permitting a technical avoidance of the statute by ignoring the advances in a field of

technology—and its associated industry practices—that developed after the enactment

of § 271(f). It would be unsound to construe a statutory provision that was originally

enacted to encourage advances in technology by closing a loophole, in a manner that

allows the very advances in technology thus encouraged to subvert that intent.

Section 271(f), if it is to remain effective, must therefore be interpreted in a manner

that is appropriate to the nature of the technology at issue.”). ② 반대의견(Rader): SW

와 다른 부품의 차이는 복제의 편의성뿐인데 271(f)는 이러한 점을 고려요소로 하고 있지

않음.

59) Microsoft Corp. v. AT & T Corp., 127 S. Ct. 1746, 1755-56 (2007)(“Until it is

expressed as a computer-readable ‘copy,’ e.g., on a CD-ROM, Windows software-

indeed any software detached from an activating medium-remains uncombinable. It

cannot be inserted into a CD-ROM drive or downloaded from the Internet; it cannot

be installed or executed on a computer. Abstract software code is an idea without

physical embodiment, and as such, it does not match § 271(f)'s categorization:

‘components’ amenable to ‘combination.’”).

60) Eolas Techs., Inc. v. Microsoft Crop., 399 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2005).

61) Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437 (2007).
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2) Life Technologies Corp. v. Promega Corp., 137 S. Ct. 734 (2017)

이 사건 특허발명은 5개의 구성품으로 이루어진 유전자 테스트 키트에 관한

것이다. 피고는 특허발명의 5개의 구성품 중 1개만 미국에서 생산하여 영국으

로 보낸 다음 영국 현지에서 생산되는 나머지 4개의 구성품과 조립하여 테스

트 키트를 완성하였다. 1심은 침해를 부정하였고, 항소심은 침해를 긍정하였는

데 대법원은, 제271(f)(1)의 ‘상당 부분(substantial portion)’이라는 용어가 정성

적이 아닌 정량적 뜻을 가지므로 다수 구성품으로 이루어진 발명에서 하나의

구성품을 제공하는 행위는 제271(f)(1)에 해당되지 않는다는 이유로 침해를 부

정하였다.62) 다만, ‘상당 부분(substantial portion)’ 요건을 충족하기 위해 얼마

나 많은 수의 구성품이 필요한지 여부는 판단하지 않았다.

3) WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 138 S. Ct. 2129 (2018)

이 사건 특허발명은 해저에 매장되어 있는 원유・가스 탐사에 사용되는 시

스템에 관한 것이다. ION사는 WesternGeco사의 특허제품에 대한 경쟁제품의

‘구성품들(components)’을 생산한 후 이를 외국의 고객에게 선적하였고, 외국

의 고객들이 국외에서 완성품을 조립하고 이를 사용하였다.63) ION사의 행위에

대해 제271조(f)(2)에 따른 특허권 침해가 인정되었고 위 판결은 이러한 사안

에서 외국에서의 일실이익에 대한 손해배상 청구를 인정하고 있다.

4. 정리

미국에서 Deepsouth Packing 판결로 인한 법적 규율의 공백(loophole)에 대

응하여 신설된 제271조(f)의 운영 현황을 보면 다음과 같은 점들이 파악된다.

62) Life Technologies Corp. v. Promega Corp., 137 S. Ct. 741 (2017) (“Having determined

that the term ‘substantial portion’ refers to a quantitative measurement, we must next

decide whether, as a matter of law, a single component can ever constitute a

‘substantial portion’ so as to trigger liability under § 271(f)(1). The answer is no.”).

63) 상고인 WesternGeco는 해저 조사를 위해 개발한 시스템과 관련된 4개의 특허를 보유하

고 있다. '038 특허, '607 특허, '967 특허, '520 특허. 이 시스템은 측면 조향 기술을 사용

하여 이전 측량 시스템보다 더 높은 품질의 데이터를 생성한다. WesternGeco는 경쟁업체

에 기술을 판매하거나 라이선스를 부여하지 않는다. 대신 스스로 기술을 사용하여 석유

및 가스 회사를 위한 조사를 수행한다. 몇 년 동안 WesternGeco는 이러한 측면 조향 기

술을 사용한 유일한 회사였다. 2007년 말, 피상고인 ION Geophysical Corporation은 경쟁

시스템을 판매하기 시작했다. ION은 미국에서 경쟁 시스템의 구성품들을 제조한 다음 해

외 회사에 배송했다. 이들 회사는 구성품들을 결합하여 WesternGeco의 그것과 구별할 수

없는 측량 시스템을 만들고 이 시스템을 사용하여 WesternGeco와 경쟁했다.
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첫째, 제271조(f)(1)은 Deepsouth Packing 사건과 같은 경우(모든 또는 거의

모든 구성품을 미국에서 공급한 경우)에 대응하기 위한 것이며, 제271조(f)(2)

는 발명의 핵심을 구현한 중요한 구성품 하나가 국외에서 다른 중요하지 않은

구성품과 결합되는 경우에 대응하기 위한 것인데, 제271조(f) 적용이 문제된

사안을 보면 대부분 제271조(f)(1)에 대한 것이며 제271조(f)(2)가 문제된 사례

는 많지 않다. 결국 제271조(f)는 Deepsouth Packing 사건과 유사한 사안에서

주로 그 의미를 찾을 수 있을 것으로 보인다.

둘째, 연방대법원은 역외 적용 규정의 예외적 성격(the presumption against

extraterritoriality)을 고려하여 제271조(f)의 해석에 있어 엄격한 입장을 보이고

있으며, 제271조(f)의 적용이 문제된 사안의 경우 침해가 인정된 사안보다는

부정된 사안이 다수인 것으로 보인다.

셋째, 제271조(f)는 제271조(b) 및 (c)를 참고하여 마련하였지만 구체적 요건

에 있어서는 차이가 있다. 제271조(f)의 경우 물건 발명에만 적용되고 방법 발

명에는 적용되지 않는다는 점, 주관적 요건에서도 제271조(b) 및 (c)와 차이가

있다는 점 등에 주의해야 한다.

넷째, 제271조(f)에 대한 비판도 적지 않다. 제271조(f)(2) 적용이 문제된 사

안에서 SW 공급의 실태에 비추어 보면 다소 불합리한 결과를 도출하였고,64)

적용 범위가 지나치게 넓고 명확하지 않다는 비판뿐 아니라65) 해당 조항의 폐

기를 주장하는 견해도 있다.66)

이와 같은 점들은 우리 제도 개선 방안에 참고할 필요가 있다.

64) Microsoft Corp. v. AT & T Corp., 127 S. Ct. 1746 (2007).

65) Sarah R. Wasserman Rajec, “Infringement, Unbound”, 32 Harv. J.L. & Tech. 117, 125

(2019) (“Laws imposing liability for the export of components for later assembly fail

on the first question. Because a United States patent promises exclusivity only in the

United States, acts of assembly abroad should not be brought within the bounds of

United States patent infringement. Patents are territorial, and so the rewards inherent

in a United States patent contemplate rewards in U.S. markets. Although the Court

has generally constrained application of infringement under § 271(f), the law itself

remains problematic.”).

66) James R. Farrand, “Territoriality and Incentives Under the Patent Laws: Overreaching

Harms U.S. Economic and Technological Interests”, 21 Berkeley Tech. L. J. 1215, 1291

(2006) (“Section 271(f) threatens U.S. interests and lacks any redeeming benefits.

Congress should repeal that provision without further delay. Failing that, its

application should be cut back as drastically as possible.”); Donald S. Chisum,

“Reforming Patent Law Reform”, 4 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 336, 347 (2005)

(“Section 271(f) should be repealed, thereby simplifying the law.”).
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Ⅴ. 제도 개선 방안

1. 대법원 2025다202970 판결의 의미와 과제

봉합사 법리가 적용되어 직접침해(국내 생산)가 인정되기 위해서는, ① 국내

에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생

산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, ② 이것이 하나의

주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공・조립이 이루어질 것이 예정되어 있으

며, ③ 그와 같은 가공・조립이 극히 사소하거나 간단하여 ④ 위와 같은 부품

전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으

로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르러야 한다.

대법원 2025다202970 판결은 위 ①부터 ④의 관계에 대해 특별한 언급 없이,

③과 ④를 별개의 요건으로 보고 두 요건의 충족을 모두 부정한 원심(특허법

원) 판단을 수긍하고 있다. 원심(특허법원)의 판단을 보면, 13종 개별 접합체

원액의 투입량, 혼합비율, 혼합순서, 혼합조건은 13가 면역원성 조성물 구현에

적지 않은 영향을 미친다는 점이 ③과 ④를 부정하는 공통 근거로 작용하고

있음을 알 수 있다. 반제품 생산 후 수출이 문제되는 사건에서는 대부분 ①과

②는 충족될 것으로 보인다. 실제로 봉합사 사건과 13가 백신 사건에서도 모두

①과 ②의 충족은 다툼이 없었다. 다만, 봉합사 사건에서는 ③과 ④의 충족이

인정된 반면, 13가 백신 사건에서는 ③과 ④ 모두 충족되지 않았다고 보았다.

③과 ④의 충족 여부가 다르게 판단되는 경우는 상정하기 어렵기도 하지만, 봉

합사 법리가 결국 반제품의 생산을 완성품의 국내 생산으로 보기 위한 요건이

므로 ‘부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소

가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이

를 것’이라는 ④를 궁극적 판단 기준으로 보고, ①부터 ③이 충족되면 결과적

으로 ④가 충족되는 것으로 이해하는 것이 타당할 것이다.67)

한편, 봉합사 법리의 사안 포섭과 관련하여 학설상으로도 주로 ③에 대한

견해가 나뉘어 있었다. 나사 결합으로 간단히 조립할 수 있는 머그컵과 뚜껑에

관한 가상 사안이나(모두 침해 긍정),68) 미국 Deepsouth Packing 사건69)(침해

67) 김동준, 앞의 논문(특허법상 속지주의: 대법원 2019다222782, 222799 판결의 의미와 과제),

8, 42면. ①부터 ③이 충족되면 결과적으로 ④가 충족된다고 보면서 ③을 판단함에 있어

④를 고려할 필요가 있다는 입장이다.

68) 김동준, 앞의 논문(특허법상 속지주의: 대법원 2019다222782, 222799 판결의 의미와 과제),
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부정 또는 침해 인정 불확실)에 대해서는 견해가 대략 일치하지만, 간단하게

조립할 수 있는 의자나 청소기에 대해서는 ③의 인정 여부에 대해 견해가 나

뉜다.70) 그런데 대법원 2025다202970 판결이 봉합사 법리의 엄격한 적용을 강

조하였으므로 봉합사 법리가 미국 Deepsouth Packing 사건에 적용되기는 어

려워 보이고, 이런 점에서 봉합사 법리 적용의 외연이 약간 명확해진 측면도

없지는 않다. 하지만 어느 정도의 ‘사소・간단’을 가지고 ‘극히 사소・간단’으로
볼 수 있는지는 여전히 명확하지 않고 판결례의 축적을 기다릴 수밖에 없다.

또한, 대법원 2025다202970 판결의 판시(봉합사 법리의 엄격한 적용)가 현행법

의 해석론으로 불가피한 측면이 있는 점을 인정하더라도, 미국 Deepsouth

Packing 사건의 침해가 부정되는 법리가 타당한지 혹은 13가 백신 사건이 결

론이 타당한지 하는 의문도 제기될 수 있다고 본다. 경제의 글로벌화에 따라

특허발명의 실시가 초국경적 양상을 띠면서 조립을 국외에서 함으로써 특허권

침해를 회피하는 시도가 더욱 증가할 것임을 고려하면 대법원 2025다202970

판결에 대한 입법적 보완은 검토할 필요가 있다.

2. 제127조의 문제점

앞서 본 바와 같이 특허법 제127조에 수출을 추가한 것은 이중 내국관련성(double

territoriality) 요건을 입법적으로 폐기한 것으로 볼 수밖에 없다. 즉, 우리나라

도 미국처럼 속지주의 완화 규정을 마련하게 된 것인데,71) 개정된 제127조는

다음과 같은 문제가 있다.

39-41면; 정차호・이서영, 앞의 논문, 317-326면.
69) 새우의 내장을 제거하는 장치(machinery used in the process of deveining shrimp)에 대

한 특허발명이 문제된 미국의 Deepsouth Packing 사건의 경우 미조립 상태의 슬리터와

텀블러를 세 개의 박스에 포장하여 브라질에 수출하고 있었는데 1시간 이내에 완성품으

로 조립하는 것이 가능하다고 하지만 슬리터의 구성품인 칼날(razor blades)과 워터헤더

(water header)가 골(trough)에 부착되지 않고 벨트(fingernail belt)가 배출 컨베이어

(discharge conveyor)에 배치되지 않은 상태이며 칼날(razor blades), 워터헤더(water

header) 및 골(trough)이 세 개의 다른 상자에 포장되고 벨트(fingernail belt)도 배출 컨베

이어(discharge conveyor)와 별도의 상자에 포장된다.

70) 김동준, 앞의 논문(특허법상 속지주의: 대법원 2019다222782, 222799 판결의 의미와 과제),

40면; 정차호・이서영, 앞의 논문, 313-314면. 김동준의 논문에서 검토한 ‘청소기 사안’과

정차호・이서영의 논문에서 검토한 ‘의자 사안’이 동일한 가상 사안을 상정한 것은 아니

나 정차호・이서영의 논문에서는 ‘극히 사소하거나 간단할 것’을 매우 엄격하게 해석하여

10분 정도의 간단한 조립으로 완성되는 의자 반제품의 경우 침해에 해당하지 않는다고

보고 있다.

71) 물론 그 구체적 내용에서 있어서는 미국 특허법 제271조(f)와 차이가 있다.
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우선 그 적용범위가 지나치게 넓은 측면이 있다. 제271조(f)를 입법한 미국

을 제외하고는 독일・영국・일본 모두 ‘국내에서의 반제품 생산과 외국에서의

가공・조립’이 사실상 국내에서의 실시와 다를 바 없을 정도에 이른 경우를 직
접침해로 규율하는 데 관련 법리의 초점이 맞추어져 있다. 국내・외 관련 판결
례도 대부분 이와 같은 경우에 관한 것이다.72) 물론 미국의 경우, 특허 물건에

거의 근접한 반제품을 국외에서의 특허 물건 생산 의도로 미국에서 국외로 공

급하는 행위뿐 아니라(제271조(f)(1)), 기여침해 요건을 충족하는 특허 물건의

구성품을 국외에서의 특허물건 생산 의도로 미국에서 국외로 공급하는 행위

(제271조(f)(2))도 침해로 보는 규정을 두고 있고 후자의 경우 우리 특허법 제

127조의 ‘수출’과 대응되는 규정이라고 볼 수는 있다. 하지만 미국에서도 실제

로 제271조(f)(2)가 적용되어 침해가 인정된 사례는 드물고,73) 침해가 인정된

사례는 대부분 제271조(f)(1)이 적용된 경우이다. 이처럼 주요국에서도 특허 물

건에 거의 근접한 반제품의 수출을 중심으로 법리가 형성되어 있는데, 제127조

의 경우 특허 물건에 전혀 근접하지 않은 전용품의 수출을 모두 침해로 규율

하는 점에서 그 적용범위가 지나치게 넓은 문제가 있다.

다음으로 미국 특허법 제271조(f)(2)와 비교하더라도 주관적 요건을 두고 있

지 않다는 점에서 제127조는 그 적용범위가 지나치게 넓다. 미국 특허법 제271

조(f)(2)의 경우, 실질적인 비침해적 사용에 적합한 거래상 범용품이나 필수품

이 아닌 것으로서 특허발명에 사용되도록 특별히 제조되었거나 특별히 개조된

특허발명의 구성품(기여침해 물건)을 국외에 공급하는 것만으로 침해가 성립

하는 것이 아니라 해당 구성품이 특허발명에 사용되도록 특별히 제조되었거나

특별히 개조되었음을 알고 있어야 하며 또한 국외에서 완성품의 조립도 의도

하여야 한다(주관적 요건). 예를 들어, 봉합사 사건의 특허발명의 구성품 중 하

나인 카테터의 경우 전용성이 인정되어 간접침해 물건으로 인정되었는데, 특허

법원은 카테터 공급자가 특허의 존재 등을 몰랐다고 보아 과실 추정이 복멸되

72) ‘국내에서의 반제품 생산과 외국에서의 가공・조립’이 직접침해에 해당하는지 문제 된 미

국・독일・영국・일본의 사례는 김동준, 앞의 논문(특허법상 속지주의: 대법원 2019다

222782, 222799 판결의 의미와 과제), 8-34면 참조.

73) 미국의 경우, WesternGeco 사건에서는 미국에서 공급된 구성품들의 전용성(비침해 타용

도 유무)에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없었고 결과적으로 제271(f)(1)(2)의 침해가

모두 인정되었지만, Microsoft 사건에서는 제271(f)(2)의 침해가 부정되었고, 하급심 판결

례 중 제271조(f)(2)가 적용된 사례는 많지 않다. Robert A. Matthews, Jr., 2 Annotated

Patent Digest § 10:141 (November 2025 Update) (“Presently, only a few cases directly

address and analyze infringement liability based on the exportation of single

non-staple component under § 271(f)(2).”).
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어 손해배상 책임이 없다고 판단했지만, 대법원은 과실 추정을 복멸할 정당한

사정이 존재하지 않는다고 보아 이 부분 원심 판단을 파기하였다.74) 만일 국

외에서의 특허발명의 조립에 대한 의도 없이 단순히 카테터를 국외로 수출하

였더라도 개정 제127조에 따르면 침해에 해당하게 되는데 타당한 결론인지 의

문이 든다. 이러한 불합리한 결과를 막기 위해서는 전용품 수출의 침해 인정에

최소한 주관적 요건은 마련할 필요가 있다고 생각한다.

다른 한편 개정 제127조는 그 적용범위가 지나치게 좁은 측면도 있다. 왜냐

하면 반제품 수출 행위가 침해로 되기 위해서는 해당 반제품에 ‘전용성’이 인

정되어야 하기 때문이다. 즉, 특허 물건에 거의 근접한 반제품에 해당하더라도

해당 반제품의 전용성이 부정되면 침해로 볼 수 없게 된다. 반제품 수출의 간

접침해 여부가 문제 된 노키아 사건과 13가 백신 사건의 경우 문제 된 반제품

의 ‘전용성’에 대해서는 법원의 판단이 이루어지지 않았다.75) 반제품의 국내 생

산이 간접침해에 해당하기 위해서는 ① 전용성과 ② 이중 국내관련성이 모두

충족되어야 하는데 두 사건 모두 이중 국내관련성이 부정된다는 점만으로 바

로 간접침해를 부정하였기 때문이다. 두 사건의 반제품이 특허발명의 실시로

이어질 개연성이 매우 큰 물건임에도 불구하고 엄격한 전용성 요건을 충족할

것인지는 장담하기 어렵다. 특히 13종 개별 접합체 원액의 경우 13가 백신 외

에 다른 백신(예를 들면 14가 이상의 백신)에 사용될 수 있다는 주장을 할 경

우 전용성 인정이 쉽지 않을 수도 있다. 봉합사 법리를 입법적으로 보완하여

반제품 수출을 규율할 경우, 봉합사 사건의 카테터에 비해 규율의 필요성이 더

크다고 볼 수 있는 노키아 사건의 반제품과 13가 백신 사건의 반제품이 그 포

섭 범위에서 제외될 수 있는 점에서 개정 제127조는 그 적용범위가 좁은 면이

있다.

74) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2019다222799(병합) 판결. 물론 이 판결은 특허

발명의 국내 생산을 전제로 간접침해가 인정된 다음 특허법상 과실 추정 규정의 적용이

문제 된 사안이지만, 전용품의 수출을 침해로 규율함에 있어 주관적 요건이 필요한지 여

부를 검토하는 데 참고가 되는 점이 있어 소개한다.

75) 노키아 사건의 경우 피고가 이중 국내관련성을 이유로 간접침해 부정을 주장하는 외에

전용성 부정에 대한 주장은 없었고, 13가 백신 사건의 경우 1심과 항소심에서 13종 개별

접합체 원액의 전용성에 대한 당사자 사이의 다툼이 있었지만, 1심은 직접침해를 긍정하

였기 때문에 간접침해 여부에 대한 판단하지 않았으며, 항소심과 대법원은 이중 국내관련

성을 이유로 간접침해를 부정하여 전용성에 대해 판단하지 않았다.
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3. 제127조 개정 방안

1) 기본 방향

반제품의 수출과 관련하여서는 ① 특허 물건에 근접한 반제품의 수출과 ②

전용품의 수출 중 ①을 규율할 필요성이 크다. ①의 경우 국내에서의 반제품

생산이 국내에서의 실시와 다를 바 없는 경우를 포섭하고자 하는 것인 반면,

간접침해 규정에 기초한 ②의 경우 특허발명의 여러 구성품 중 단지 하나만

수출하더라도 그것이 전용품인 경우에는 침해로 되기 때문에 속지주의와 간접

침해 규정의 취지에 비추어 볼 때 지나친 점이 있다. 즉, 특허발명의 국내 실

시에 근접한 행위인 ①과 달리 ②는 ①과 같은 행위가 없는 특허발명의 국외

실시와 관련된 전용품 수출도 침해로 보게 되어 속지주의 측면에서 비판할 수

있으며, 같은 이유로 특허권을 부당하게 확장하지 않는 범위에서 특허권의 실

효성을 확보하고자 하는 간접침해 제도의 취지에 부합하지 않는 측면도 있다.

개정 제127조는 특허 물건에 근접하지 않는 전용품의 수출만으로도 침해가 성

립하는 점, 전용성만 충족하면 주관적 요건 없이 침해가 성립하는 점 등에서

그 적용범위가 지나치게 넓은 측면이 있는 한편, 특허 물건에 근접한 반제품의

수출도 전용성이 부정되면 침해가 성립하지 않는 점에서 그 적용범위가 제한

적인 문제도 있다. 따라서 이러한 문제를 해결하면서 대법원 2025다202970 판

결의 과제(봉합사 법리 중 ‘극히 사소・간단’ 요건의 엄격함으로 인해 특허권

침해 회피 의도가 명백한 반제품 수출 행위 규율이 어려운 점)도 해결하는 방

향으로 제127조를 개정할 필요가 있다. 즉, 봉합사 법리를 출발점으로 하여 미

국 특허법 제271조(f)(1)을 참고하되 제271조(f)(1)의 문제점을 보완하는 방향으

로 개정하는 것이 바람직하다.76) 미국 특허법 제271조(f)(2)의 경우 우리 특허

법 제127조와 달리 주관적 요건을 요구하여 그 적용범위가 다소 제한적이기는

76) 선행연구 중 미국 특허법 제271조(f)를 참고하여 특허법 개정안을 제안한 것으로, 이서

영・정차호, “특허권에 적용되는 속지주의 및 구성요소완비 원칙의 예외를 인정하는 특허
법 개정방안-대법원 봉합사 법리 및 미국 특허법 제271(f)조 법리의 반영-”, 성균관법학

제37권 제1호, 성균관대학교 법학연구원, 2025, 428-434면이 있다. 이 연구에서는 봉합사

법리의 한계를 극복하기 위한 방안으로, 봉합사 법리 중 요건 ③의 ‘극히 사소・간단’을
‘간단’으로 수정하고 요건 ④를 삭제하는 내용의 직접침해 규정 신설안을 제안하고 있다.

또한, 노키아 법리의 한계를 극복하기 위한 방안으로, 미국 특허법과 유사한 유도침해, 기

여침해 규정 도입을 전제로 미국 특허법 제271조(f)(1)과 (f)(2)에 유사한 간접침해 규정

신설안도 함께 제안하고 있다. 미국 특허법 제271조(f)를 참고한 점에서 필자의 연구와 공

통되는 점이 있지만 그 구체적 내용을 보면 필자가 본문에서 제안하는 개정안과 여러 가

지 점에서 차이가 있다.
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하지만 위 ②에 가까운 행위를 대상으로 하는 점에서 제127조 개정 방향에 긍

정적으로 참고가 된다고 보기는 어렵다.

2) 구체적 개정 방안

(1) 물건의 발명

봉합사 법리와 미국 특허법 제271조(f)(1)은 모두 물건의 발명에 적용되는

점과 유사한 요건을77) 두고 있는 점에서 공통된다. 다만, 대법원 2025다202970

판결이 봉합사 법리의 요건 ③(극히 사소・간단)과 ④(작용효과 구현 가능 상

태)를 엄격하게 해석하여78) 봉합사 법리는 그 적용 범위가 제한적이라는 문제

가 있고, 미국 특허법 제271조(f)(1)의 경우 그 적용 범위가 불명확하다는 문제

가 있다. 구체적으로 보면, 봉합사 법리의 경우, ‘마지막 단계의 가공・조립이
극히 사소하거나 간단할 것(요건 ③)’ 및 ‘특허발명의 각 구성요소가 유기적으

로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀을 것’

(요건 ④)을 요건으로 함으로써 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산을 ‘완성

품의 생산과 동일시할 수 있는 경우’에 한해 침해(국내 생산)가 인정될 것이지

만, 미국 특허법 제271조(f)(1)의 경우 반제품의 생산이 완성품의 생산과 동일

시할 수 있는 정도에 이를 것까지 요구하고 있는 것은 아니므로 침해로 인정

될 수 있는 반제품의 범위가 좀 더 넓다고 볼 수 있다. 즉, 미국 특허법 제271

조(f)(1)에 따르면 국외에서 예정된 가공・조립이 반드시 극히 사소하거나 간

단한 정도일 필요까지는 없으므로 침해로 의율될 수 있는 반제품의 범위가 상

대적으로 넓다고 볼 수 있다. 다만, 그 범위가 불명확한 단점은 존재한다. 예를

들면, 특허발명의 구성품(component) 수량의 판단 기준, 특허발명의 구성품

(component)의 수량이 정해진 경우 ‘상당 부분(substantial portion)’에 해당하

는 정량적 수량의 판단 기준(특허발명의 전체 구성품이 5개일 경우 상당 부분

77) 미국 특허법 제271조(f)(1)은 봉합사 법리의 요건 중 대략 ①과 ②에 유사한 요건으로 되

어 있다. 즉, “특허발명의 구성품들이 전부 또는 부분적으로 조합되지 않은 상태이지만,

… 그 구성품들의 전부 또는 상당 부분을, … 정당한 권원 없이, 미국 내에 또는 미국으

로부터 공급하거나 공급되도록 하는 자는” 부분은 요건 ①과 “가령 그 구성품들의 조합이

미국 내에서 일어났다면 특허의 침해로 될 수 있는 형태로 미국 밖에서 그러한 구성품들

의 조합을 적극적으로 유도하는 방식으로” 부분은 요건 ②와 유사하다. 미국 특허법 제

271조(f)(1)에는 봉합사 법리의 요건 ③과 ④에 대응하는 요건은 없다.

78) ①부터 ③이 충족되면 ④도 충족되며, ③ 충족 여부 판단 시 ④를 고려할 필요가 있다는

것이 필자의 입장이지만, ④를 별개의 요건으로 볼 경우 엄격한 해석의 대상에 ④도 포함

될 것이다.
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은 3개인지 4개인지) 등이 문제될 수 있다. 따라서 봉합사 법리의 요건 ③과

④를 삭제하여 대법원 2025다202970 판결의 문제를 해결하되, ‘공급된 반제품

으로 통상의 기술자가 쉽게 특허 물건을 생산할 수 있을 것’을 요건으로 추가

하여 미국 특허법 제271조(f)(1)의 문제를 해결하는 방안을 생각해 볼 수 있다.

위 개정안 중 ‘특허 물건의 생산을 위한 구성품79) 전부를 갖춘 반제품 또는

대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성품을 모두 갖춘 반제품’은, 봉합사 법리의

요건 ①을 약간 수정한 것이다. 위 문구의 앞 부분인 ‘특허 물건의 생산을 위

한 구성품 전부를 갖춘 반제품’은 구성품 완비 키트(a complete kit of parts)

를 상정한 것이고, 위 문구의 뒷부분인 ‘대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성

품을 모두 갖춘 반제품’은 구성품 미완비 키트(an incomplete kit of parts)를

79) 봉합사 사건 특허발명(제6항)의 경우 삽입경로 형성수단(피고 제품의 카테터), 의료용 실

공급수단(피고 제품의 허브), 의료용 실(피고 제품의 봉합사) 및 의료용 실 지지체(피고

제품의 봉합사 지지체)의 구성품(component)으로 이루어져 있고 ‘의료용 실의 단부에는

의료용 실 지지체가 형성되어 있는 것’을 기술적 특징으로 하고 있다. 이 경우 구성품 간

의 결합관계에 관한 기술적 특징도 특허발명의 구성요소(element, limitation or feature)에

해당하지만 해당 기술적 특징이 물건의 일부를 의미하는 것은 아니므로 물건의 일부를

의미하는 구성품(component)과 특허발명의 구성요소(element, limitation or feature)를 구

분하기 위해 봉합사 법리의 ‘부품 또는 구성’이라는 표현을 ‘구성품’으로 수정한 것이다.

현행 특허법 제127조 특허법 제127조 개정안

제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분
에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 
또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.
1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산

에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여ㆍ수
출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대
여의 청약을 하는 행위

2. (생략)

제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분
에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 
또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.
1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산

에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또
는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 
청약을 하는 행위

2. (신설) 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건
의 생산 을 위한 구성품 전부를 갖춘 반제품 
또는 대 부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성
품을 모두 갖춘 반제품을, 국외에서 그 물건
이 생산되 도록 할 의도로 생산ㆍ양도 또는 
수출하는 행위(해당 반제품으로 특허 물건을 
생 산하는 것이 특허발명의 출원 전 그 발명
이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 
사 람이라면 누구나 쉽게 할 수 있는 정도인 
경 우에 한한다)

3. 기존 2호(수출 삭제)

<표 1> 특허법 제127조 개정안(물건의 발명의 경우) 
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상정한 것이다. 다음으로 ‘국외에서 그 물건이 생산되도록 할 의도’는 봉합사

요건 ②를 수정한 것이다 특허권의 직접침해에는 일반적으로 주관적 요건이

요구되지 않지만, 속지주의를 완화하여 특허발명의 국외 실시와 관련된 국내

행위를 규율할 경우에는 주관적 요건을 포함하여 그 적용을 다소 엄격하게 할

필요가 있다. 미국 특허법 제271조(f)(1)의 경우도 주관적 요건을 요구하고 있

고,80) 간접침해 규정에 주관적 요건을 포함한 입법례(영국・독일・일본 등)도

적지 않으므로 제127조에 주관적 요건을 포함하는 것은 문제가 없을 것이다.

봉합사 요건 ②(반제품이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공・조
립이 이루어질 것이 예정되어 있는 경우)가 충족되면 이 주관적 요건도 통상

충족될 것으로 생각된다. 한편, 침해로 보는 ‘행위’는 제127조 제1호의 ‘행위’

중 생산, 양도, 수출을 포함하여 특허 물건의 국외 생산을 위한 반제품의 생산

부터 수출까지의 과정에 관여하는 자의 행위를 규율할 수 있도록 한 것이다.

다만, 반제품 ‘수입’의 경우 국외 생산 의도라면 다시 수출을 하게 되므로 ‘수

출’로 규율할 수 있고, 그렇지 않고 반제품의 수입 후 국내에서 특허 물건을

생산하게 되면 그 자체로 직접침해가 성립하므로 신설되는 제2호에 포함할 필

요가 없다고 생각된다.

신설되는 제2호에서 중요한 것은 괄호의 요건이다. 봉합사 법리의 ‘마지막

단계의 가공・조립이 극히 사소하거나 간단할 것’은 너무 엄격한 요건이고, 미

국 특허법 제271조(f)(1)은 봉합사 법리에 대응되는 요건이 아예 없어 적용범

위가 불명확한 것이 문제이므로, ‘극히 사소・간단’보다는 완화된 요건으로 균

등론의 변경용이성을 참고하여 제안한 것이다. 균등론의 경우 특허발명의 사소

한 변경으로 침해를 회피하는 것을 막기 위한 법리인데 우리나라를 포함하여

주요국의 균등론에서 공통적으로 ‘변경용이성’을 요구한다. 특허 물건의 국외

생산을 위한 반제품의 수출도 침해 회피를 위한 수단으로 활용되는 것이므로,

국외에서의 마지막 단계 가공・조립이 ‘통상의 기술자라면 누구나 쉽게 할 수

있는 정도’인지 여부를 침해의 판단 기준으로 활용할 수 있을 것이다. 다만, 균

등론의 변경용이성 판단 기준 시점이 ‘침해시’인 것과 달리81) 위 개정안의 결

합용이성 판단 기준 시점은 ‘출원시’로 하였다. 균등론의 경우, 출원 이후의 기

술을 활용하여 특허권 침해를 쉽게 회피하는 것을 막기 위해 침해시를 기준으

80) 다만, 미국 특허법과 달리 우리 특허법에는 유도 침해 규정이 마련되어 있지 않은 점을

고려하여 미국 특허법 제271조(f)(1)의 ‘적극적 유도’ 대신 제271조(f)(2)의 ‘의도’를 참고한

것이다.

81) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결.
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로 변경용이성을 판단하는 것이지만, 위 개정안의 경우 국내에서의 반제품 생

산이 국내에서의 실시와 다를 바 없는 경우를 포섭하고자 하는 것이므로 특허

발명의 중요한 기술적 특징이 국외에서 실시되는 경우까지 포섭하는 것은 타

당하지 않기 때문이다. 즉, 통상의 기술자에 있어 구성품들의 결합・혼합이나
미완비 구성품의 추가 등이 특허발명의 출원 전에는 쉽지 않았는데 특허발명

에 의해 비로소 쉽게 된 경우라면 결국 국외에서의 가공・조립이 특허발명의

중요한 기술적 특징을 실시하는 것에 해당하므로 이와 같은 경우까지 국내 실

시로 간주하는 것은 타당하지 않아 보인다.

위 개정안을 기존 국내・외 판결례와 선행연구에서 검토된 가상 사안에 적

용해 보면 다음과 같은 결론이 예상된다.

82) 전용성 인정 여부에 따라 침해 여부 결론이 달라진다. 이하 이 <표>에서 같은 의미로 사

용한다.

83) 결합용이성 인정 여부에 따라 침해 여부 결론이 달라진다.

84) 김동준, 앞의 논문(특허법상 속지주의: 대법원 2019다222782, 222799 판결의 의미와 과제),

40면에 소개된 가상 사안으로, 특허 물건의 구성품은 헤드, 몸통(분리 가능한 먼지통 포

함) 및 손잡이이고 끼움결합만으로 혹은 끼움결합 후 간단한 범용 나사결합만으로 완성품

으로 조립 가능한 것으로 가정하고 있다.

85) 침해 여부에 대해 선행연구의 견해가 나뉜다. 이하 이 <표>에서 같은 의미로 사용한다.

86) 정차호・이서영, 앞의 논문, 313-314면에 소개된 가상 사안으로, 특허 물건의 구성품은 다
리, 좌판 및 특수한 모양의 뒷판이며, 이들을 조립하는 것이 통상의 기술자에게는 물론이

고 일반 소비자에게도 쉬운 것으로 가정하고 있다.

87) 김동준, 앞의 논문(특허법상 속지주의: 대법원 2019다222782, 222799 판결의 의미와 과제),

39-40면에 소개된 가상 사안으로, 특허 물건의 구성품은 머그컵과 뚜껑이며 나사결합만으

사안 봉합사 법리 제127조 제127조 개정안 제271조(f)(1)

봉합사 카테터 비침해 침해 비침해 비침해

13종 백신 원액 비침해 △82) □83) 침해

Deepsouth 반제품 비침해 △ 침해 침해

노키아 반제품 비침해 △ 침해 침해

청소기 반제품84) ※85) △ 침해 침해

의자 반제품86) ※ △ 침해 침해

머그컵과 뚜껑87) 침해 △ 침해 침해

봉합사 반제품 침해 △ 침해 침해

<표 2> 제127조 개정안과 기존 판단 기준의 비교
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봉합사 법리와 현행 제127조 및 제127조 개정안의 적용 결과에 있어 확연한

차이가 예상되는 것은 Deepsouth 반제품 및 노키아 반제품 사안이다. 대법원

2025다202970 판결에서 확인된 엄격한 봉합사 법리를 적용하면, Deepsouth 반

제품 및 노키아 반제품의 마지막 단계 가공・조립은 ‘극히 사소하거나 간단할

것’이라는 요건을 충족하지 못하여 직접침해가 성립하지 않게 된다. 또한, 현행

제127조를 적용할 경우 전용성 요건 충족 여부가 불명확하여 명확히 침해로

판단된다고 보기도 어렵다. 하지만 제127조 개정안에 따르면 Deepsouth 반제

품 및 노키아 반제품의 수출은 침해에 해당할 것으로 보인다. Deepsouth 반제

품의 경우 특허 물건의 모든 구성품이 구비되어 있고 1시간 이내 조립이 가능

하므로 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 할 수 있는 정도라고 볼 수 있다. 한

편, 노키아 사건의 특허발명은 하부본체에 ‘통상의 입력 숫자 키패드’ 외에 별

도의 기능 키패드를 구비하여 상부본체가 하부본체에 대해 양방향으로 상대

슬라이딩 될 때 통신기능 및 멀티미디어 기능을 적절히 사용하게 할 수 있는

인터페이스구조를 제공하는 데 목적이 있는 것이다. 노키아 판결에 대한 판례

해설에 소개된 원고의 주장을88) 사실로 보면, N95와 N96의 반제품을 특허 물

건으로 완성하기 위해 국외에서 이루어진 작업은, ① 기본키패드 위에 통상의

숫자입력키패드를 부착하고, ② 키패드 작동 SW를 설치하는 것이다.89) 그런데

노키아 사건의 특허발명은 통신기능 및 멀티미디어 기능을 모두 사용할 수 있

는 인터페이스 구조에 특징이 있는 것이지 단말기 ‘숫자입력 키패드’의 하드웨

어인 ‘키패드’나 키패드 작동 SW에 특징이 있는 것이 아닌 점, 추가로 필요한

구성품인 숫자입력키패드와 키패드 작동에 필요한 SW는 특허발명의 출원 전

알려진 기술에 해당하는 점 등을 고려하면, 마지막 단계의 가공・조립은 통상

의 기술자라면 누구나 쉽게 할 수 있는 정도라고 볼 수 있다.

위에서 본 바와 같이 제127조 개정안은 Deepsouth 반제품뿐 아니라 노키아

반제품에도 적용 가능하다. 즉, 구성품 완비 반제품(Deepsouth 반제품)뿐 아니

라 구성품 미완비 반제품(노키아 반제품)에도 적용 가능하다는 것이 제127조

로 용기에 뚜껑을 결합하는 것이 가능하다고 가정하고 있다.

88) 박태일, 앞의 판례해설, 513면(“N95와 N96의 반제품을 구성하고 있는 조립체에는 통상의

입력 숫자 키에 대응되는 위치에 숫자 등을 입력할 수 있는 기본 키패드가 구비되어 있

다. 단지 사용자가 인식할 수 있도록 표면에 숫자나 알파벳 등이 인쇄되어 있지 않을 뿐

이다. N95와 N96의 반제품의 하부본체에는 그 정면 상부에 ‘미디어 키패드’가 구비되고,

그 정면 하부에 숫자 키패드 삽입공간이 형성되어 있으며 ...”).

89) 박태일, 앞의 판례해설, 517-518면(“디스플레이에 반응이 나타나려면 휴대폰 사용자들에 의해

실제 사용되는 소프트웨어인 ‘Normal SW’가 탑재되어야만 한다(통상적으로 품질관리를 용이

하게 하기 위하여 휴대폰 조립이 완성되기 전에는 최종 소프트웨어를 탑재하지 않는다).”).
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개정안의 장점이라고 볼 수 있다. 한편, 13종 백신 원액의 경우에도 그 혼합공

정이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 할 수 있는 정도라면 침해가 인정될 것

이다. 다만, 해당 사건의 판결문에 기재된 정보만으로는 이 문제에 대해 결론

을 내리기 어려워 보인다.90) 나아가 청소기 반제품과 의자 반제품에 대한 봉

합사 법리의 적용 가부에 대해서는 견해가 나뉘지만 제127조 개정안을 적용할

경우 침해가 성립하는 데 문제가 없을 것이다.

현행 제127조의 경우 침해로 보는 것이 적절하지 않은 봉합사 사건 카테터

수출은 그 적용 범위에 포섭하는 반면, Deepsouth 반제품, 노키아 반제품, 청

소기 반제품 및 의자 반제품의 경우 그 적용 여부가 불확실한 단점을 드러낸

다. 결국 제127조 개정안은 ‘극히 사소・간단’이라는 엄격하지만 명확하지 않은
판단 기준 대신 균등론의 법리를 참고할 수 있는 ‘결합용이성’이라는 기준을

채용함으로써 대법원 2025다202970 판결의 과제를 해결함과 동시에 전용성만

으로 침해 여부를 판단함으로써 그 적용범위가 지나치게 넓으면서 또 좁은 제

127조의 문제도 해결할 수 있다고 생각한다.

마지막으로 위 <표>만 보면, 제127조 개정안과 미국 특허법 제271조(f)(1)의

판단 기준에 차이가 없는 것처럼 보인다. 하지만 제127조 개정안은, 제271조

(f)(1)보다는 요건을 강화하여(결합용이성 요건을 추가함) 적용 범위가 지나치

게 확장되지 않게 함과 동시에 ‘상당 부분(substantial portion)’과 관련한 제

271조(f)(1) 해석의 불명확성 문제도 해소한 점에서 제271조(f)(1)과 차이가 있

다고 볼 수 있다.

(2) 방법의 발명

현행 특허법 제127조 제2호는 ‘특허 방법의 실시에만 사용하는 물건’의 ‘수

출’도 침해로 규정하고 있다. 간접침해 물건의 ‘수출’을 침해로 규율하는 입법

례는 주요국 중 미국을 제외하고는 없는데 미국의 경우도 물건의 발명과 방법

의 발명 모두에 대해 규정하고 있는 기여침해 규정(제271조(c))과 다르게91) 제

90) 1심은 통상의 기술자에게 쉬운 공정이라고 판단한 반면, 항소심은 그렇게 단정하기 어렵

다고 보았다. 서울중앙지방법원 2023. 8. 10. 선고 2020가합591823 판결(“혼합 공정은 통상

의 기술자에게 기술적 어려움이 없을 것으로 보인다.”); 특허법원 2024. 12. 3. 선고 2023

나10914 판결(“그러나 원고들 제출의 증거만으로 13종 개별 접합체 원액을 혼합하여 13가

면역원성 조성물을 제조하는 공정이 통상의 기술자에게 자명하다거나 통상의 기술자가

별다른 어려움 없이 수행할 수 있는 방법이라고 단정하기 어렵다.”).

91) 미국 특허법 제271조(c)에서는 물건에 대해서는 ‘특허를 받은 기계, 제조물, 조합이나 합

성물의 구성품(a component of a patented machine, manufacture, combination, or

composition)’을, 방법에 대해서는 ‘특허를 받은 방법을 실행하는데 사용되는 재료나 장치
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271조(f)(2)는 기여침해 규정을 참고하여 마련하였음에도 물건의 발명에 대해

서만 규정하고 있다.92) 즉, 속지주의를 완화한 규정인 제271조(f)는 방법 특허

에는 적용되지 않는다.93)

속지주의를 완화하는 규정에서 우리 특허법 간접침해 규정의 전용성 요건을

그대로 채택하는 것이 타당하지 않음은 앞서 물건의 발명에서 살펴보았다. 그

렇다면 방법의 발명의 경우 미국처럼 속지주의 완화 규정에서 제외하는 것이

타당할 것인가? 물건의 발명에서 ‘특허 물건에 근접한 반제품’의 수출을 침해

로 규율할 필요가 있는 것처럼, 방법의 발명의 경우에도 ‘특허 방법을 실질적

으로 구현한 물건’의 수출은 침해로 규율할 필요가 있다. 국내에서 ‘특허 방법

을 실질적으로 구현한 물건’을 생산하는 경우 특허 방법의 기술적 사상을 사실

상 국내에서 이용한 것과 다름없기 때문이다. 예를 들어, ‘a단계, b단계 및 c단

계를 갖춘 것을 특징으로 하는 의류관리방법’이 특허를 받은 경우, 부품 A, B

및 C로 구성된 의류관리기(부품 A, B 및 C의 기능은 의류관리방법의 a단계,

b단계 및 c단계에 대응됨)는 방법 특허를 실질적으로 구현한 물건에 해당한다

고 볼 수 있다. 이 경우 국내에서 생산된 의류관리기를 국외에서 사용하면 바

로 특허 방법의 실시에 해당하게 되는데 방법의 사용의 장소가 국외이기 때문

에 직접침해에 해당하지 않게 된다. 하지만 이와 같이 ‘특허 방법을 실질적으

로 구현한 물건’은 ‘특허 물건에 근접한 반제품’과 다를 바 없기 때문에 침해로

규정할 필요가 있다.94)

한편, 어떤 물건이 방법 발명을 실질적으로 구현한 것인지는 특허권 소진

관련 사건의 대법원 판례를95) 참고할 수 있다고 생각한다. 물건의 특허발명을

구현한 물건은 적법하게 생산・양도 되면 특허권 소진이 성립하는 물건이 되

지만, 권원 없이 생산・양도되면 특허권의 직접침해 물건이 된다. 그런 점에서

특허권 소진 여부 판단에 있어서의 핵심 개념인 ‘특허발명의 (실질적) 구현 여

(a material or apparatus for use in practicing a patented process)’를 각각 기여침해물로

규정하고 있다.

92) 미국 특허법 제27조(f)의 경우 (1)항과 (2)항 모두 물건 발명의 ‘구성품(component)’에 대

해서만 규정하고 있다. 즉, (1)항에서는 ‘특허발명 구성품들의 전부 또는 상당부분(all or a

substantial portion of the components of a patented invention)’으로, (2)항에서는 ‘특허발

명의 구성품(any component of a patented invention)’으로 규정하고 있다.

93) Cardiac Pacemakers, Inc., 576 F.3d at, 1363–65.

94) ‘특허 물건에 근접한 반제품’도 결국 물건의 발명인 ‘특허발명을 실질적으로 구현한 물건’

으로 볼 수 있다. 다만, 물건의 발명에서 ‘특허발명을 실질적 구현한 물건’의 의미는 아직

대법원 판례에 의해 정리되지 않았기 때문에, 물건의 발명의 경우 봉합사 법리와 미국 특

허법 제271조(f)(1)을 참고하여 제127조 제2호의 개정안을 마련한 것이다.

95) 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결.
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부’를 특허권 침해 판단에서도 활용할 수 있다고 본다. 그런데 물건의 발명뿐

아니라 방법의 발명도 어떤 물건에 구현될 수 있으므로96) 방법의 발명에서도

발명의 실질적 구현 여부를 침해 판단에 활용할 수 있을 것이다. 다만, 방법의

발명의 경우 기본적으로 ‘방법의 사용’이 직접침해 행위이므로 침해 물건을 직

접 상정할 수는 없지만, 방법의 발명을 실질적으로 구현한 물건의 경우 그 사

용이 바로 방법 발명의 사용에 해당한다는 점을 제127조 개정안 마련에 고려

할 필요가 있다. 따라서 물건의 발명에서 ‘특허 물건에 근접한 반제품’의 수출

을 규율하는 것과 같은 이유로 방법의 발명에서 ‘특허 방법을 실질적으로 구현

한 물건’의 수출을 규율하는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다. 그렇다면

‘특허 방법을 실질적으로 구현한 물건’의 수출 등을 침해로 간주하는 규정(제

127조 제4호)을 신설하되, 어떤 물건이 ‘방법의 발명’을 실질적으로 구현한 것

인지 여부는 (i) 전용성 여부, (ii) 방법발명의 기술사상의 핵심에 해당하는 구

성요소 포함 여부, (iii) 방법발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등을 종합적

으로 고려하여 판단하면 될 것이다.97) 이상의 생각을 정리하면, 현행 특허법

제127조 제2호에서 ‘수출’을 삭제하는 한편 아래와 같이 제4호를 신설하는 것

이 바람직할 것으로 생각한다.

96) 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결.

97) 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결(“어떤 물건이 ‘물건을 생산하는 방법의 발명’

을 포함한 ‘방법의 발명’(이하 통틀어 ‘방법발명’이라고 한다)을 실질적으로 구현한 것인지

여부는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는

없는지 여부, 그 물건에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에

해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, 그 물건을 통해서 이루어지는 공정이 방법

발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등 위의 각 요소들을 종합적으로 고려하여 사안에

따라 구체적・개별적으로 판단하여야 한다.”).

현행 특허법 제127조 특허법 제127조 개정안

제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분
에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 
또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.
1. (생략)
2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시

에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여ㆍ수
출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대
여의 청약을 하는 행위

제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분
에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 
또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.
1. 기존 1호 (수출 삭제)
2. (신설)(앞의 물건의 발명 개정안 참조)
3. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시

에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또
는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 
청약을 하는 행위

4. (신설) 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법

<표 3> 특허법 제127조 개정안(방법의 발명의 경우)
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Ⅵ. 결론

경제의 글로벌화에 따라 특허발명의 실시가 초국경적 양상을 띠면서 특허권

침해 판단 시 속지주의가 문제 되는 경우가 많아지고 있다. 특히 특허발명의

구성요소 중 일부를 결여한 반제품을 국내에서 생산한 후 국외로 수출한 다음

국외에서 특허발명의 모든 구성요소를 갖춘 물건(완성품)을 생산하는 경우 우

리나라 특허권 침해에 해당하는지 문제가 된 사안에서, 대법원은 특허법상 속

지주의 법리를 다음과 같이 정리하였다. ① 국내에서의 행위를 특허발명의 실

시행위로 평가할 수 있는 경우에는 특허권에 대한 직접침해가 성립하지만(봉

합사 법리), ② 특허발명의 실시 전 단계의 행위를 넘어 특허발명의 실시라고

평가할 만한 행위가 국내에서 없는 경우에는 특허권에 대한 직접침해는 물론

간접침해도 성립하지 않는다(노키아 법리). 2025년 선고된 대법원 2025다

202970 판결은 위 ①과 ②의 법리를 재확인하면서 특히 ①은 엄격하게 판단하

여야 함을 강조하였다. 대법원 2025다202970 판결로 봉합사 법리 적용의 외연

이 약간 명확해진 측면도 없지는 않지만 어느 정도의 ‘사소・간단’을 가지고

‘극히 사소・간단’으로 볼 수 있는지는 여전히 명확하지 않으며, 봉합사 법리

중 ‘극히 사소・간단’ 요건의 엄격함으로 인해 특허권 침해 회피 의도가 명백

한 반제품 수출 행위 규율이 어려운 점은 대법원 2025다202970 판결의 과제로

남게 되었다. 다른 한편, 특허법 제127조에 수출이 추가되면서 위 ②의 법리에

해당하는 이중 내국관련성(double territoriality) 요건은 입법적으로 폐기된 것

으로 볼 수밖에 없는데, 개정된 제127조에 따르면 특허 물건에 근접하지 않는

전용품의 수출만으로도 침해가 성립하는 점, 전용성만 충족하면 주관적 요건

없이 침해가 성립하는 점 등에서 그 적용범위가 지나치게 넓은 측면이 있는

한편, 특허 물건에 근접한 반제품의 수출도 전용성이 부정되면 침해가 성립하

지 않는 점에서 그 적용범위가 제한적인 문제도 있다. 따라서 제127조의 문제

와 대법원 2025다202970 판결의 과제를 해결하기 위해 제127조를 다음과 같이

개정할 필요가 있다.

현행 특허법 제127조 특허법 제127조 개정안

을 실질적으로 구현한 물건을, 국외에서 그 
방법이 실시되도록 할 의도로 생산ㆍ양도 또
는 수출하는 행위
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우선 물건의 발명의 경우 제127조 제1호에서 ‘수출’을 삭제하는 한편, 국외에

서 특허 물건이 생산되도록 할 의도로 특허 물건에 근접한 반제품을 수출하는

행위 등을 침해로 보는 규정을 신설할 필요가 있다. 다만, 이 규정의 적용은

공급된 반제품으로 특허 물건을 생산하는 것이 통상의 기술자에게 용이한 경

우에만 적용하는 것이 타당하다. 즉, 대법원 2025다202970 판결에서 확인된 봉

합사 법리의 엄격한 요건(③(극히 사소・간단)과 ④(작용효과 구현 가능 상

태))은 해소하여 그 적용 범위가 매우 제한적이라는 봉합사 법리의 한계를 극

복하는 한편, 결합용이성(‘공급된 반제품으로 특허 물건을 생산하는 것이 특허

발명의 출원 전 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 할 수 있는 정도일 것)’을 요

건으로 추가하여 미국 특허법 제271조(f)(1)의 문제(적용 범위의 불명확)를 해

결하는 내용의 규정을 신설하는 것이 바람직하다고 생각한다. 이와 같은 개정

방안은 구성품 완비 반제품뿐 아니라 구성품 미완비 반제품에도 적용 가능하

여 특허권 침해 회피 의도가 명백한 반제품 수출 행위를 보다 효과적으로 규

율할 수 있을 것이며, 전용성만을 기준으로 함으로써 적용 대상 반제품의 범위

가 지나치게 넓으면서 또 좁은 제127조의 문제도 해결할 수 있을 것이다.

한편, 방법 발명의 경우, 제127조 제2호에서 ‘수출’을 삭제하는 한편, 국외에

서 특허 방법이 실시되도록 할 의도로 ‘특허 방법을 실질적으로 구현한 물건’

을 수출하는 행위 등을 침해로 보는 규정을 신설할 필요가 있다. 국내에서 ‘특

허 방법을 실질적으로 구현한 물건’을 생산하는 경우 특허 방법의 기술적 사상

을 사실상 국내에서 이용한 것과 다름없다. 따라서 물건의 발명에서 ‘특허 물

건에 근접한 반제품’의 수출을 침해로 규율할 필요가 있는 것처럼, 방법의 발

명의 경우에도 ‘특허 방법을 실질적으로 구현한 물건’의 수출 등은 침해로 규

율할 필요가 있다.
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[Abstract]

The Territoriality Principle in Patent Law:

A Review focused on Supreme Court Decision 2025Da202970 and Article 127

98)Kim, Dongjun*

According to the Supreme Court precedents, direct infringement of a patent

right is established if an act performed within the jurisdiction can be evaluated

as an "exploitation" of the patented invention (the so-called “Suture Legal

Doctrine”). However, if there is no act in Korea that can be evaluated as an

exploitation of the patented invention beyond the preparatory stages, neither

direct nor indirect infringement is established (the so-called “Nokia Legal

Doctrine”).

Supreme Court Decision 2025Da202970 emphasized that the Suture Legal

Doctrine must be strictly interpreted. Consequently, it remains a challenge to

regulate the export of unfinished products where there is a clear intent to

evade patent infringement. Meanwhile, the addition of "export" to Article 127

of the Patent Act appears to have legislatively superseded the Nokia Legal

Doctrine, specifically the requirement of "double territoriality." However, the

amended Article 127 faces issues of being both overly broad and excessively

narrow in its scope of application.

Therefore, to address the issues in Article 127 and the challenges presented

by Supreme Court Decision 2025Da202970, Article 127 needs to be amended

as follows: First, regarding product inventions, in addition to deleting "export"

from Subparagraph 1 of Article 127, it is necessary to establish a new provision

that deems the act of exporting unfinished products—which are in close proximity

to the patented product—as an infringement, provided such act is performed

with the intent to have the patented product produced abroad. However, it

is appropriate to apply this provision only in cases where it is obvious for

a person skilled in the art to produce the patented product using the supplied

* Professor, School of Law, Chungnam National University
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unfinished products. This proposed amendment would more effectively regulate

the export of unfinished products with a clear intent to evade infringement

and resolve the issues inherent in Article 127.

Second, regarding method inventions, in addition to deleting "export" from

Subparagraph 2 of Article 127, a new provision should be introduced to deem

the act of exporting "products that substantially embody the patented method"

as an infringement, when performed with the intent to have the patented

method practiced abroad. This is because producing such products domestically

is practically equivalent to utilizing the technical ideas of the patented method

within the jurisdiction.

Keywords : Territoriality, Direct Infringement, Indirect Infringement, Unfinished 
Products, Export


