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대        법        원

제    2    부

판         결

사       건 2016후2317  등 효(특)

원고, 피상고인 에이 이이노엔 주식회사(변경  상 : 씨 이헬스 어 주식회

사)

소송 리인 특허법인 에이아이피 담당변리사 이  외 6인

피고, 상고인 워 -램버트 캄 니 엘엘씨

(WARNER-LAMBERT COMPANY LLC)

소송 리인 변 사 양  외 7인 

원 심  결 특허법원 2016. 9. 30. 고 2016허4405 결

 결  고 2020. 4. 29.

주       문

상고를 각한다. 

상고 용  피고가 부담한다. 

이       유

  상고이 를 단한다. 
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  1. 상고이  1 에 하여  

  가. 민사소송법 259조는 “법원에 계속 어 있는 사건에 하여 당사자는 다시 소

를 하지 못한다.”라고 규 하고, 2006. 3. 3. 법  7871  개  특허법 

154조 8항  심 에 하여 민사소송법 259조를 용하고 있다. 이러한  법

 내용에 다  사  고 하면, 특허심 원에 계속 인 심 (이하 ‘ 심 ’이라 한

다)에 하여 동일한 당사자가 동일한 심  다시 청구한 경우(이하 ‘후심 ’이라 한

다), 후심  심결 시를  한 심  심 계속 여부에 라 후심  법 

여부를 단하여야 한다.   

  1) 민사소송에  복 소 지는 소송요건에 한 것  사실심  변 종결시를 

 단하여야 하므 , 소가 후소  변 종결시 지 취하․각하 등에 하여 

소송계속이 소멸 면 후소는 복 소 지에 지 않는다( 법원 1998. 2. 27. 

고 97다45532 결, 법원 2017. 11. 14. 고 2017다23066 결 등 참조). 마찬가지

 특허심 에  복심 청구 지는 심 청구  법요건 , 심결 시를  

심  심 계속이 소멸 면 후심  복심 청구 지에 지 않는다고 보아

야 한다.

  2) 법원 2012. 1. 19. 고 2009후2234 원합 체 결  ‘특허법 163조  일

사부재리  원 에 라 심 청구가 부 법하게 는지 여부를 단하는  시  

심 청구를 하  당시  보아야 한다’고 하 는데, 이는 행 심결   단

하는  시 이 쟁 이  사안에  특허법상 일사부재리 원  효  인한 3

자  권리 한  소 하  하여 부득이하게 일사부재리 원  요건  행 심

결  과 해 만 그  시  심결 시에  심 청구 시  변경한 것이다(
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법원 2020. 4. 9. 고 2018후11360 결 참조). 복심 청구 지는 동일 당사자에 

한 심 청구권 남용  지함 써 심결  모 ․  지하고 심 차  경

를 꾀하  한 것이어 , 일사부재리 원 과 일부 취지를 같이 하지만 그 요건  

용범 에 차이가 있 므 , 후심 이 복심 청구에 해당하는지 여부 지  원합

체 결  들어 후심 청구 시를  단할 것  아니다. 

  나. 원심 결 이  원심이 법하게 채택한 증거들에 하면 아래  같  사실  

알  있다. 

  1) 씨 이 일 당 주식회사(이하 ‘씨 이 일 당’이라 한다)는 2011. 3. 7. 피고를 

상  특허심 원 2011당490  이 사건 특허 명(특허번  생략)  특허청구범  

부에 하여 등 효심  청구하 고(이하 ‘1차 효심 청구’라 한다), 특허심

원  2012. 10. 31. 효심 청구를 모  각하는 심결  하 다. 씨 이 일 당  

심결취소  소를 하 는데, 특허법원   청구를 모  각하 고, 법원  

2016. 1. 14. 씨 이 일 당  상고를 각하 다.

  2) 원고는  상고심 계속 인 2014. 4. 1. 씨 이 일 당 부  분할ㆍ 립 면

 1차 효심 청구   일체  권리ㆍ 를 인 한 후, 법원이 상고 각 

결  하  하루 인 2016. 1. 13. 다시 피고를 상  이 사건 심 청구를 하 다. 특

허심 원  2016. 5. 20. ‘1차 효심 청구  이 사건 심 청구는 모  당사자  청구

가 동일하고, 이 사건 심 청구일인 2016. 1. 13.를  복심 청구에 해당하여 

부 법하다.’는 이  이 사건 심 청구를 각하하 다.

  다.  같  사실 계에 하여 원심  다 과 같  이  이 사건 심 청구를 

각하한 특허심 원  심결  취소하 다. ➀ 이 사건과 같이 심  계속  후심
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이 청구 었는데 후심  심결 시에는 심 이 어 복상태가 해소  경우, 

복심 청구에 해당하지 않고 일사부재리 원 도 용 지 않아 심결  모 , 이 

생할 여지가 생 는 것  일사부재리  단 시를 심 청구 시  보게 써 

생하는 불가피한 공 이다. ➁ 이러한 공  우  하여 복심 청구  단 

 시  심 청구 시  볼 이익이, 그  인해 심  계속  동일 당사자에 한 

후심  청구가 심결 에는 심  계속이 소멸  여지가 있 에도 면  한

는 보다 크다고 할  없다. 라  후심  청구 당시에 동일한 심 이 계속 

이었 라도 후심  심결 시에 심  계속이 소멸 었 면 후심  복심 청

구에 해당하지 않는다. 

  라. 원심  단  앞  본 법리에 한 것 , 상고이  주장과 같이 복심

청구 지에 한 법리를 해하는 등  잘못이 없다. 

  2. 상고이  2, 3 에 하여

  원심 결 이 를  법리  에 추어 살펴보면, 원심  단에 상고이  주

장과 같이 일사부재리 원  또는 소송상 권능  실효에 한 법리를 해하는 등  잘

못이 없다.

  3. 결

  그러므  상고를 각하고 상고 용  소자가 부담하  하여, 여 법  일

 견  주 과 같이 결한다. 

재 장      법 상
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            법 안철상

주  심      법 노 희

            법 상


