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특허청은 2014년 ‘규제개혁 국민 배심원단 제도’를 도입하고 ‘규제개선제안 국민공보’를 실시하

였으며 2016년 총 35개의 규제개혁 사례를 발표하였다. 지식재산 규제개혁의 첫 번째 사례로, 지

식재산금융 활성화를 위한 은행의 ‘담보IP 처분절차 간소화’가 선정되었다. 기존에 은행은 담보가

설정된 특허권을 양도받기 위해서 신청일로부터 6개월 이내에 발급된 채무자의 인감증명서를 납

부해야만 했다. 허나, 부실이 발생하면 채무자와 연락이 쉽게 닿지 않는 상황에서 은행 측이 채무

자로부터 6개월 이내 인감증명서를 받아 내기가 쉽지 않아 담보 IP를 처분하기란 사실상 불가능

했다. 특허청은 이런 문제를 규제개혁 대상으로 정해 질권설정단계에서 은행과 채무자가 공동으

로 작성한 처분승낙서와 인감증명서를 제출하면, 질권실행단계에서 인감증명서 추가 제출 없이

은행 단독으로 권리이전 신청이 가능하도록 개선했다. 이번 개선으로, 은행의 담보 IP 처분 절차

가 간소해졌기 때문에, IP금융 지원을 확대할 수 있는 기반이 마련되었다. 이렇듯, 지식재산 기반

의 창조경제가 실현되기 위해서는 현장이 체감하는 지식재산 정책이 구현될 필요가 있다.

산업재산권의 경우 그 속성은 재산권이기 때문에, 근대 사법(私法)의 삼대 원칙이 적용되어야

할 것이나, 무체재산권이라는 특수성 때문에, 일정한 제한이 발생한다. 그 제한의 대표적인 예가

바로, 권리변동의 효력이 등록에 의해서 발생한다는 것이고, 그 등록이 이루어지기 위해서 제출해

야하는 서류가 특허권 등의 시행령에 규정되어 있다는 것이다. 앞서 살펴본 바와 같이, 우리나라

에서 산업재산권이 이전되기 위해서는 등록의무자의 인감증명서가 납부되어야 한다. 또한, 등록을

위해서 특허청에 제출해야 하는 서류는 법령이 정하는 일정한 양식에 의거하여 서면 또는 전자문

서로 작성되어야 한다. 이러한 제한은 현장에서 규제로 작용될 우려가 있다.

IP 금융 등 지식재산의 활용이 대두됨에 따라 등록신청에 필요한 서류의 간소화 등 등록절차

의 편리화에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있다. 이에, 본 연구보고서는 우리나라 등록제도를

IP5의 등록제도와 비교함으로써, 중요한 자료들을 수집하고, 규제로 작용할 수 있는 것들 탐색하

며, 지식재산 정책의 방향을 다각적으로 모색하는 것을 목적으로 한다. 본 연구보고서가 우리나라

산업재산권의 등록제도 선진화를 위한 정책 개선의 자료로 이용되기를 기대한다.
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제1절 연구의 배경

세계경제의 패러다임과 부의 원천이 유형의 산업시설에서 무형의 지식으로 옮겨가고 있다. 미

래학자인 앨빈 토플러(Alvin Toffler) 박사는 미래의 부는 지식산업의 경쟁력에 달려 있다고 강조

하고 있다. 이에 따라 세계 주요국가들은 지식산업의 경쟁력 확보를 위해 노력을 경주하고 있다.

이러한 지식산업 중 특허, 실용신안, 디자인 및 상표와 같은 산업재산권은 특히 중요성이 강조되

는 분야이다.

경제가 고도로 발달하여 지식기반사회로 변천될수록, 산업기술은 국가경쟁력의 원천이 되며,

기업에 있어서는 기업 생존의 기반이 된다. 산업기술을 내용으로 하는 산업재산권의 거래나 분쟁

등이 빈번하게 발생하고 있으며, 권리의 사실 관계나 법적 상태 등에 대한 명확한 공시가 필요하

다. 특히, 산업재산권은 무형의 재산이며, 독점․배타성을 가지고 있기 때문에, 권리의 존부, 내용,

특성 및 변동 등에 대해 공시하고 제3자의 불측의 손해를 미연에 방지할 필요가 있다.

이에 따라, 특허, 디자인, 상표를 포함하는 산업재산권 제도는 권리의 내용을 외부에 알리기

위하여 등록 이라는 제도를 마련하여 운영하고 있다. 구체적으로, 권리의 발생·변경·소멸·기타

산업재산권에 대한 일정한 사항을 특허청장의 직권이나 당사자의 신청 또는 법원 등 국가기관의

촉탁에 의하여 특허청에 비치한 등록원부에 기재하고 있다. 즉, 국가가 비치하고 있는 공부(公簿)

에 권리, 사실관계 및/또는 법률관계를 기재함으로써, 특정 권리를 둘러싼 법적․사실적 상태를

사회일반에 널리 공시하고 있다.

특히, 지식재산은 물건이나 일정한 급부가 아닌, 정신적 창조물을 독점적으로 이용하는 것을

내용으로 하는 권리로서 무체재산권에 해당하며, 무체재산권의 특성상 지색재산과 관련된 일정한

사항은 사인간의 계약과 관계없이 등록해야만 효력이 발생한다.1) 등록이라는 행정행위에 의하여

권리변동의 효력이 발생하기 때문에, 특허청은 등록 신청시 제출되는 서류에 대한 형식적 요건을

심사해야 할 책임이 있다.

당사자의 신청에 의한 등록이 이루어지기 위해서는, 특허권 등의 등록령에서 규정하고 있는

절차에 따라 등록서류가 서면 또는 전자문서로 작성되어 제출되어야 한다.

1) 특허법 제101조
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구체적으로, 당사자는 고객 번호를 부여받아야 하고,2) 선청서와 첨부서류를 특허청에 제출하

여야 한다. 첨부서류에는 (A) 등록의 원인을 증명하는 서류; (B) 제3자의 허가·인가·동의·승낙이

필요한 경우에는 그 증명서류; (C) 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는

서류; 및 (D) 특약이 있는 경우에는 그 증명서면 중 적어도 하나가 포함될 수 있다.

나아가, 등록에 의하여 불이익을 받는 등록 의무자 등은,3) 진정한 신청의사를 담보하기 위하

여 신청서에 인감으로 날인하고 인감증명서를 첨부하여야 한다. 서명을 한 것이라면 ‘본인서명사

실확인서’를 첨부하여야 한다. 등록 의무자가 외국인인 경우에는, 국적증명서를 제출하여 국적과

권리능력에 관한 사항을 증명하여야 하고, 위임장이나 첨부서면에 한 서명에 관하여 본인이 직접

작성하였다는 취지의 본국관공서의 증명이나 이에 관한 공정증서를 제출하여야 한다.

이렇듯, 등록이 이루어지기 위해서는, 등록의 원인에 따라, 등록된 권리의 법적 상태에 따라,

당사자의 국적에 따라 서로 다른 서류가 제출되어야만 한다. 권리변동의 효력이 등록에 의해서

발생하기 때문에, 등록령에 규정된 서류가 제출되어야만 하며, 해당 서류가 제출되지 않으면 등록

은 이루어지지 않는다.

최근, 등록제도의 효율성 제고와 이를 통한 국가경쟁력 강화가 끊임없이 요구되고 있으며, 등

록신청에 필요한 제출서류의 간소화 및 등록절차의 편리화에 대한 요구가 지속적으로 증가하고

있다.

일 예로, 특허청은 2014년 ‘규제개혁 국민 배심원단 제도’를 도입하고 ‘규제개선제안 국민공보’

를 실시하였으며 2016년 총 35개의 규제개혁 사례를 발표하였는데, 지식재산 규제개혁의 첫 번째

사례로, 지식재산금융 활성화를 위한 은행의 ‘담보IP 처분절차 간소화’가 선정되었다. 기존에 은행

은 담보가 설정된 특허권을 양도받기 위해서 신청일로부터 6개월 이내에 발급된 채무자의 인감증

명서를 납부해야만 했다. 허나, 부실이 발생하면 채무자와 연락이 쉽게 닿지 않는 상황에서 은행

측이 채무자로부터 6개월 이내 인감증명서를 받아 내기가 쉽지 않아 담보 IP를 처분하기란 사실

상 불가능했다. 특허청은 이런 문제를 규제개혁 대상으로 정해 질권설정단계에서 은행과 채무자

가 공동으로 작성한 처분승낙서와 인감증명서를 제출하면, 질권실행단계에서 인감증명서 추가 제

출 없이 은행 단독으로 권리이전 신청이 가능하도록 개선했다. 이로써, 은행의 담보 IP 처분 절차

2) 특허법 제28조의2제1항

3) (A) 산업재산권 권리이전을 신청하는 경우 등록의무자; 협의분할에 의한 상속등록을 신청하는 경우 분할

협의서에 날인한 상속인 전원; (C) 등록신청서에 제3자의 동의 또는 승낙을 증명하는 서면을 첨부하는

경우 그 서면에 날인한 동의 또는 승낙자; 및 (D) 말소등록을 신청하는 경우 말소등록명의인
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를 간소화해 IP금융 지원을 확대할 수 있는 기반이 마련되었다.

이렇듯, 지식재산 기반의 창조경제가 실현되기 위해서는 현장이 체감하는 지식재산 정책이 구

현될 필요가 있으나, 권리변동의 효력을 발생시키는데 책임이 있는 특허청은 등록절차를 무작정

간소화할 수도 없는 형편이다.

지피지기면 백전불태라고 하였다. 우리나라 등록제도를 다른나라 등록제도와 비교함으로써 우

리나라 등록제도를 돌아보고, 다른나라의 등록제도를 벤치마킹함으로써 우리나라 등록제도의 개

선방안을 도출할 수 있을 것이다.

제2절 연구의 범위 및 방향

선진적인 등록제도 구축을 위해 등록제도의 국제 비교를 수행한다. 상기 국제 비교의 대상이

되는 주요 국가로, 전 세계 특허 출원의 약 80% 이상을 차지하는 미국, 중국, 유럽의 프랑스, 독

일, 영국 및 일본을 선정한다.

선정된 주요 국가의 등록제도를 한국의 등록제도와 비교・분석함에 있어서, 입법례와 심사기

준, 그리고 운영현황에 대하여 상세하게 비교・분석한다. 수집되는 자료들을 체계적으로 정비해

나감으로써 지식재산 정책의 방향을 다각적으로 모색한다. 이를 근거로 각 제도의 장단점을 분석

하고, 개선방안을 도출한다.

구체적인 비교 준거는 다음과 같다.

(1) 산업재산권의 양도성

(2) 등록의 효력 및 효력 발생 시기

(3) 등록원부의 기재사항

(4) 등록 신청시 본인 확인 및/또는 본인 의사 확인을 위해 제출하는 서류
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제1절 현행 산업재산권 등록제도

1. 서설

특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등을 포함하는 산업재산권법은 그 객체의 무체성으로

인하여 그 권리의 내용을 외부에 공시하기 위하여 “등록”이라는 제도를 마련하고 하고 있다. 등

록 이란 국가가 비치하고 있는 공부(公簿)에 권리 또는 법률관계를 기재하는 것 또는 기재된 사

항을 말한다. 산업재산권에서의 등록은 특허(실용신안·디자인·상표)에 관한 권리의 발생·변경·소

멸·기타 특허권에 대한 일정한 사항을 특허청장의 직권이나 당사자의 신청 또는 법원 등 국가기

관의 촉탁에 의하여 특허청에 비치한 특허(등록)원부에 기재하는 것 또는 기재된 사항을 총칭한

다.

특허등록은 특허법령에 의하여 특허청장이 직권으로 하는 경우 이외에는 신청 또는 촉탁에 의

하여 이루어지며, 특허권은 설정등록에 의하여 발생한다(특허법 제87조제1항). 그리고 특허권 또

는 전용실시권의 권리변동 사항의 등록은 효력발생요건이며, 통상실시권의 권리변동 사항의 등록

은 대항요건이다. 특허에 관한 등록이 있으면 특허법상의 효력 이외에 등록의 추정력과 형식적

확정력이 발생되나, 등록사항에 대하여 공신력까지 인정되지는 않는다. 이는 거래의 안전보다는

진정한 권리를 보호하기 위함이다.

2. 산업재산권 등록의 필요성

경제가 고도로 발달하여 지식산업 사회로 변천될수록 산업기술은 국가경쟁력의 원천이 되며,

기업에 있어서는 기업 생존의 기반이 되므로 이들 산업기술을 내용으로 하는 산업재산권의 거래

나 분쟁 등이 빈번하게 발생하고 있다. 특히, 세계 경제의 패러다임과 부의 원천이 유형의 산업시

설에서 무형의 지식재산으로옮겨가고 있는바, 무형적인 산업재산권에 대한 사실관계나 법적상태

등에 대한 명확한 공시가 필요하다. 산업재산권의 내용이나 실체가 명확하지 않을 경우 분쟁의

단초를 제공할 우려가 있기 때문이다.

이러한 필요에 의하여 산업재산권의 발생과 소멸, 등록 내용, 귀속 관계, 변동사항 등에 관한

모든 사항을 등록원부에 기재하여 공시함으로써 당해 권리를 둘러싼 법적·사실적 상태를 널리 사

회일반에 공시하여 권리자는 물론이고 이해관계인에 대하여 사전에 불측의 손해를 방지하고 거래

4) 특허청, 고객중심의 지식재산 등록제도 발전 방안 연구, 2006.12.
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의 안전을 도모하기 위하여 부동산등기제도와 같은 공시방법으로 “등록제도”를 채택하고 있다.

출원-심사-등록이라는 산업재산권 발생의 메카니즘에서 출원이 권리를 획득하기 위한 시발점

이라면 등록은 최종적으로 권리를 부여하는 산업재산권 획득절차의 완결점으로 권리창설의 창구

라는 점에서 제도적 의의를 가진다고 할 것이다. 그리고 등록된 권리라 하더라도 그 변동에 관하

여 등록하지 않으면 그 변동의 효력이 완전히 발생하지 아니하는 경우가 많으므로 산업재산권의

변동에 있어서도 등록제도는 중요한 의의를 가진다.

3. 산업재산권 등록의 특수성

특허, 실용신안, 디자인 및 상표를 그 대상으로 하는 산업재산권의 등록제도는 부동산이나 입

목 또는 자동차와 같은 유체물을 대상으로 하는 등기 또는 등록제도와는 그 대상이 갖는 근본적

인 차이로 인하여 다음과 같은 차이점을 갖는다.

첫째, 산업재산권의 보호객체인 특허, 고안, 디자인, 표장 등은 목적물을 사실상 지배할 수 없

는 무형적인(Intangible) 것으로서 유체물과 같은 권리의 특정이 어렵다. 부동산 등기의 경우 권

리의 객체인 부동산의 경계가 비교적 명확하고 다툼이 있을 경우 지적법에 의한 측량 등을 통하

여 경계를 확정할 수 있고, 입목이나 자동차의 경우에도 유형적인 목적물이 존재하여 보호객체의

불확정성에 의한 혼란은 없다. 따라서 이러한 점에서 산업재산권에 대한 공시수단의 중요성이 강

조된다.

둘째, 산업재산권의 보호객체인 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등은 유한한 권리라는

점이다. 부동산이나 입목 또는 자동차 등은 목적물이 존재하는 한 영구적인 것이나, 산업재산권은

정책적인 목적에서 권리의 존속기간을 제한하고 있다. 즉, 특허권의 경우 특허권의 설정등록이 있

는 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지이며(특§88①), 실용신안권의 경우에는 설정등록이

된 날부터 실용신안등록출원일후 10년이 되는 날까지(실§36), 디자인권의 경우에는 디자인권의 설

정등록이 있는 날부터 15년간(디§40)이고 상표권의 경우에는 상표권의 설정등록이 있는 날부터

10년간(상§42) 존속한다. 그리고 위 각 권리의 존속기간이 만료되는 경우에는 공유(公有, public

domain)의 재산이 되어 누구든지 자유로이 사용할 수 있다. 따라서 이러한 권리에 대한 존속기간

에 대하여 명확히 공시할 수 있는 방법이 필요하다.

셋째, 독점배타성을 그 본질로 하는 산업재산권의 특성상 특허권 등은 경쟁에서 유리한 위치

를 점하게 하는 툴(tool)로서 작용하여 독립된 재산권으로서의 기능이 강화되고 있는 실정이다.

따라서 산업재산권을 둘러싼 양도, 라이선스, 상품화권, 프랜차이즈 등이 일반적인 현상이 되고
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있는 바, 이를 위하여 산업재산권의 내용에 대한 모든 정보의 제공이 필요하다. 그리고 산업재산

권은 인간의 무형의 사상을 언어로 표현한 것이므로 등록사항은 정확하여야 하고 가능한 모든 정

보를 포함하여야 한다.

4. 등록원부의 기재 사항

특허등록원부 등은 특허권의 설정에서부터 소멸까지의 모든 사항을 기재하는바, 특허청장이

비치·관리하는 문서로서 그 전부 또는 일부를 자기테이프 등으로 작성할 수 있다.

가. 특허법(제85조제1항)상의 등록사항

⑴ 특허권의 설정·이전·소멸·회복·처분의 제한 또는 존속기간의 연장

⑵ 전용실시권 또는 통상실시권의 설정·보존·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한

⑶ 특허권·전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처

분의 제한

나. 특허권 등의 등록령(제3조, 제6조, 제7조, 제8조)상의 등록사항

⑴ 특허권의 수용·실시

⑵ 통상실시권의 재정·재정의 취소·특허권의 취소

⑶ 심판의 확정심결

⑷ 재심의 확정심결

⑸ 특허법원의 확정판결

⑹ 대법원의 판결

⑺ 특허취소신청에 대한 결정 (시행일: 2017.3.1.)

⑻ 예고등록에 관한 사항

⑼ 부기등록에 관한 사항

⑽ 가등록에 관한 사항

5. 등록 절차

등록신청은 신청서라는 서면을 통해서 하는 요식행위이고, 그 신청에 기재할 사항과 첨부하여

야 할 서류는 법령으로 정해져 있다. 등록신청은 등록당사자능력과 등록 신청능력을 가진 정당한

신청인 또는 그 대리인이 신청서 및 등록의 원인을 증명하는 서류를 특허청에 제출함으로써 그

절차가 시작된다.

구체적으로, 등록 신청인은 신청서에 필요한 기재사항과 등록원인을 증명하는 첨부서면 및 수
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수료를 납부한 영수증을 첨부하여 신청하게 된다. 신청서에는 신청인이 기명날인 또는 기명서명

하여야 한다.5) 기명날인이나 서명은 문서의 작성자가 해당 문서의 성립의 진정을 인정하는 표시

라는 점에서 별반 차이가 없고, 서명이 일반화된 거래 현실을 반영한 것이다. 권리이전 등 등록의

무자의 경우 진정한 신청의사를 담보하기 위하여 인감으로 날인하고 인감증명서를 첨부하여야 하

고, 서명을 한 것이라면 본인서명사실확인서를 첨부하여야 한다.

허위등록의 방지와 등록의 진정성을 확보하기 위하여 등록의 신청은 원칙적으로 등록권리자와

등록의무자가 공동으로 하여야 한다. 다만 등록의무자의 승낙, 법원의 판결, 상속 기타 일반승계,

가등록, 가처분명령에 의한 등록, 등록의무자의 소재 불명, 신탁에 의한 등록, 등록명의자표시변경

등의 경우에는 등록권자가 단독으로 할 수 있다.

심사관은 등록신청서 흠결이 없는 경우에는 등록을 하여야 하며, 흠결이 있는 경우 그 흠결이

보정될 수 있는 것은 보정안내서를 발송해야 하고, 보정할 수 없는 경우 경우에는 반려하여야 한

다.6) 신청인은 등록이 되기 전까지 등록 신청의 반려신청을 할 수 있다.7)

신청에 의한 등록은 접수의 순위에 따르며, 직권에 의한 등록은 등록의 원인이 발생한 순서에

따른다. 다만, 특허권의 설정등록은 설정등록료의 납부순서에 따른다. 주등록의 순위는 법령에 별

도의 규정이 있는 경우를 제외하고는 등록의 전후에 의하며, 부기등록의 순위는 주등록의 순위에

의한다. 가등록에 기한 본등록을 할 때는 가등록의 순위에 의한다.

6. 등록 효력

가. 권리의 창설적 효력

특허권(실용신안권, 디자인권, 상표권)은 설정등록에 의하여 발생한다(특§87①). 따라서 특허등

록원부에 소정의 사항을 기재하는 설정등록은 권리의 창설적인 효력을 부여한다고 볼 수 있다.

다만, 설정등록에 의하여 이러한 창설적인 효력이 부여되기 위해서는 특허결정 또는 특허한다는

심결 및 특허료의 납부가 선행되어야 한다. 이들 특허결정이나 심결이 없음에도 불구하고 경료된

설정등록에 창설적 효력이 인정되지 않음은 물론이다.

나. 권리변동의 효력

특허권 등의 이전 또는 전용실시권의 설정 및 이전 등은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하

지 않는다. 이와 같이 등록을 하여야만 권리변동의 효력이 발생하게 되므로 등록은 권리변동의

5) 등록령 제20조제2항

6) 등록령 제29조

7) 등록령 제30조
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효력발생요건이다. 물권변동의 효력발생을 당사자의 의사에 맡기는 의사주의 하에서는 등록은 제

3자 대항요건에 불과하지만, 특허권과 같은 무체재산권의 경우 권리관계의 명확화를 기하고 공시

제도의 기능을 강화하기 위하여 등록을 효력발생요건으로 하고 있는 것이다. 그러나 등록의 공신

력까지 보장하는 것은 아니다.

다. 대항력

등록원부에 일정한 사항을 등록하면 제3자에 대하여 대항할 수 있는 효력이 인정된다. 통상실

시권을 등록한 때에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 그 효력이

생기고, 통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한 등을 등록하게 되면 제3자에게 대항할

수 있다. 또한 법정통상실시권의 이전 등도 등록이 제3자 대항요건이다.

라. 추정적 효력

등록원부에 어떤 등록이 있으면 그 등록이 표상하는 실체적인 권리관계가 존재하는 것으로 추

정케 하는 효력을 말한다. 등록은 절차상 그것이 진실한 권리관계에 합치될 개연성이 크다는 점

과 민법 제200조 점유자가 점유물에 대하여 행사하는 권리는 적법하게 보유한 것으로 추정한다.

민법에는 점유에 대하여 권리의 추정적 효력을 인정하고 있는데 그 보다 더 우수한 공시방법

인 등록에 대하여 관하여는 당연히 인정된다는 점에 근거한다. 등록의 추정력이 미치는 범위는

①등록된 권리는 ‘등록명의자’에게 귀속한 것으로 추정되고, ②등록절차상 등록은 등록원인을 증

명하는 서면을 첨부하여야 하므로 ‘등록원인’에도 추정력이 인정된다. ③절차상으로 유효요건을

갖추어서 적법하게 이루어진 것으로 추정된다. 그러나 이러한 추정은 반증에 의하여 번복될 수

있으나 입증책임은 이를 주장하는 자에게 있다.
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[그림 1] 등록신청 절차도

7. 등록의 공신력 인정 문제

등록의 공신력이란 등록의 내용과 실질적인 법률관계가 일치하지 않는 등록이라도 그 등록을

신뢰하여 거래한 자에게 권리의 취득을 인정하는 효력을 말한다. 따라서 등록에 공신력을 인정하

게 되면 양도계약 등이 없음에도 불구하고 양도증을 위조하여 등록을 한 경우에도 이전의 효력은

발생하게 된다. 이처럼 등록에 공신력을 인정하게 되면 등록을 신뢰하여 거래한 제3자를 보호할

수 있다는 장점이 있지만 진정한 권리자는 피해를 입을 수밖에 없다. 우리나라 부동산등기법에

의한 등기나 특허법상의 등록에는 등기 또는 등록에 대한 공신력을 인정하고 있지 않다. 예를 들

어 양도증이나 인감증명서의 위조 등이 있는 경우에는 진실한 권리자는 그 등록의 무효 또는 취

소를 청구할 수 있다. 서울지법 1980.6.11. 선고 78가합1610 판결은 “실용신안권에 대한 등록증과

양도증 및 인장 등을 절취한 후 동 서류와 인장을 이용하여 실용신안권에 관하여 피고 명의로 권

리이전등록 절차를 마쳤다면 피고 명의의 위 권리이전등록은 원인 없이 마쳐진 무효의 등록이므

로 피고는 이를 말소할 의무가 있다.”라고 판시한 바 있다.

특허권의 등록에도 거래의 안전을 위하여 공신의 원칙을 채택할 필요가 있으나, 이것이 도입
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되려면 먼저 그 등록의 진정성을 보장하는 장치가 선행되어야 한다. 그렇지 않으면 진정한 권리

자의 희생이 너무 크기 때문이다. 그런데 현행 등록의 심사는 서류만을 가지고 하는 형식적 심사

권만을 부여하고 있기 때문에 부실등록이 행해질 소지가 매우 많아 공신의 원칙의 도입은 아직

시기상조라고 판단된다.

제2절 우리나라 등록제도의 특수성

1. 등록제도의 이원화

가. 민법

민법에서는 유체물을 부동산과 동산으로 정의하고 있다.8) 부동산의 경우, 부동산에 관한 법률

행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다고 규정하고 있다.9) 이와 달리, 동

산의 경우, 동산에 관한 물권의 양도는 그 동산을 인도하거나 양수인이 이미 그 동산을 점유한

때에는 당사자의 의사표시만으로 그 효력이 생긴다고 규정하고 있다.10)

산업재산권인 무체물에 대한 취급은 민법에 규정되어 있지 않으며, 각각의 특별법(특허법, 상

표법, 실용신안법 및 디자인보호법)에서 산업재산권의 득실변경을 규정하고 있다.

나. 특허권의 법적 성질

특허권의 본질에 대해서, (A) 특허권은 인격과 분리하여 존재할 수 없는 인격권이라는 「인격

권설」; (B) 발명자의 정신적 노력의 결과 산출된 발명에 대하여 발명자에게 인정되는 소유권이

라는 「소유권설」; 및 (C) 권리가 유한하고, 국가마다 별도의 권리를 획득하여야 하며 점유가 불

가능하므로 소유권과는 다른 무체재산권이라는 「무체재산권설」 등의 논의가 있어 왔다.

인격권설은 특허권이 발명자만이 주체가 되어야 하는 일신전속적인 권리가 아니며 타인에게

승계될 수 있다는 재산권적인 성질을 가지고 있기 때문에 한계가 있으며, 소유권설은 특허권은

시간적으로 유한하다는 점, 각국에서 별개의 권리가 부여된다는 점, 외형상의 소재지를 갖지 아니

한다는 점, 형체상의 존재가 없고 따라서 점유할 수 없다는 것을 설명하지 못하고 있다. 무체재산

권설이, 독일, 일본 및 우리나라의 통설이다.11)

8) 민법 제99조

9) 민법 제187조

10) 민법 제188조

11) insight+ 특허법, 임병웅
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상표권은 다른 산업재산권과 달리 창작이 아닌 표장의 선택을 보호하고 있으며, 산업발전에의

이바지뿐만 아니라 수요자의 이익 보호를 목적으로 한다는 점에서 특징이 있다.

사유재산제도가 산업사회의 틀을 마련하였던 것처럼 산업재산제도는 지식사회의 기본적인 틀

로서 작용할 것이다. 따라서, 산업재산제도는 사회를 구성하는 각 구성원이 어떻게 사회에 이바지

할 수 있으며, 그 구성원이 이바지한 것이 어떠한 형태로 그에게 보상될 수 있는지를 고려하며,

이것이 궁극적으로 인류사회에 득이 될 것인지의 여부를 고려하여 제도가 만들어져가야 할 것이

다.

다. 특허법

특허법에서는 산업재산권으로 특허권과 전용실시권, 그리고 통상실시권에 대하여 규정하고 있

다.

특허법에서는, 특허권 등의 이전 또는 전용실시권의 설정 및 이전 등은 등록하지 아니하면 그

효력이 발생하지 않는다고 규정하고 있고,12) 통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통

상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하여야만

제3자에게 대항할 수 있다고 규정하고 있다.13)

라. 등록제도의 이원화

우리나라에서 등록제도는 이원화되어 있다고 볼 수 있다. 하나는, 특허권과 전용실시권, 그리

고 이들의 질권에 관해서는 형식주의를 취하고 있고, 다른 하나는 통상실시권, 그리고 그것의 질

권에 관해서는 의사주의를 취하고 있다.

타인의 실시에 대한 배타적 효력을 가지는 특허권과 전용실시권에 대해서는, 진정한 권리자의

의사에 반하여 권리가 제3자로 이전되는 것을 방지하고, 특허권 등을 이전 받는 양수인과 대중을

법적으로 보호하기 위하여, 등록주의를 취하고 있다. 다만, 진정한 권리자를 보호하기 위하여, 등

록에 대한 공신력은 인정하지 않고 있다. 통상실시권에 대해서는 의사주의를 취하고 있으나, 권리

순위 확정을 위한 등록의 대항력을 인정하고 있다.

이하에서는 등록제도와 관련된 우리나라 특유의 절차에 대해서 살펴본다.

12) 특허법 제101조

13) 특허법 제118조
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2. 고객번호

등록신청을 위한 사전준비로 당사자는 고유 번호인 고객번호를 부여받아야 한다. 특허법 시행

규칙 제9조제1항에 따르면, 특허권자, 실시권자, 질권자는 자신의 고유번호의 부여를 신청하여야

하기 때문이다.14)

고객번호는 특허 등에 관한 절차를 밟으려는 자가 본인의 인적정보를 미리 특허청에 등록하여

특허청 고유번호를 부여받아 특허행정의 효율화를 도모하는 한편, 지식재산권에 대한 기본정보를

효율적으로 관리하기 위해 출원인 등에게 부여하는 고유번호를 의미한다.

특허고객번호를 부여받은 자가, 성명, 주소, 서명, 인감, 전화번호 등 각종 인적사항을 변경 또

는 경정하려는 경우, 특허고객번호를 이중으로 부여받거나 잘못 부여받아 이를 정정하려는 경우

에는 특허고객번호 정보변경을 수행해야 한다.15)

정보변경을 수행함에 있어서, 내국인과 외국인에서 차이가 발생한다.16)

외국법인의 경우, 상업등기부등본 또는 공증이 되어 있는 명칭 또는 주소변경선언서가 제출될

수 있다. 상업등기부등본을 제출한 경우 변경 전후의 명칭과 주소 일치 여부의 확인은 물론 발행

기관에 대한 확인이 있어야 한다. 공증이 되어 있는 명칭 또는 주소변경선언서는 법인의 대표자

가 명칭 또는 주소변경을 선언하고 이를 공증인이 공증하거나, 공증인이 자국 내 상업등기부등본

을 확인하여 명칭 또는 주소변경내역을 확인하였음을 공증한 경우에는 인정될 수 있다. 이 경우

신청서 접수일 기준으로 특정기간 이내에 공증된 서류만을 인정한다는 제한은 없으나, 특별히 공

증서에 유효기간이 기재되어 있을 경우 동 유효기간을 경과한 서류는 불인정된다.

합병에 의한 명칭변경은 법인의 주체가 달라지므로 특허고객번호 정보변경으로 갱신된 경우

반려된다. 회사의 합병에 의하여 회사의 주체가 동일성을 유지하지 않고 새로운 법인으로 주체를

달리하는 경우에는 새로운 주체의 법인으로 이전되는 것이기 때문에, 권리이전등록대상으로 취급

된다.

3. 등록신청을 위한 제출서류

가. 본인 확인 – 내국인: 생략 vs 외국인: 국적증명서

신청인과 권리자가 동일인인지에 대한 판단이 이루어진다. 동일인에 관한 판단은 ‘당사자의 동

14) 특허법 제28조의2

15) 특허법 시행규칙 제9조

16) 특허청 예규 제93호
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일성 판단에 관한 등록심사지침’를 기준으로 이루어진다.

내국인의 경우 전자정부법 제36조제1항에 따라 자연인의 주민등록표 등본/초본과 법인의 법인

등기사항증명서의 제출이 생략될 수 있다.

외국인의 경우, 신청인이 생존하고 있고 권리능력이 있는 자인지가 확인될 필요가 있는데, 국

적증명서를 제출하여 국적과 권리능력에 관한 사항을 증명하여야 한다. 외국법인의 경우 법인국

적증명서라는 서식에 외국의 국적과 법인에 관한 사항을 함께 증명하는 것이 통례로 되어 있다.

이러한 법인국적증명서는 법인의 국적과 법인에 관한 사항(권리능력, 대표권), 및 주소까지 모두

증명하고 있는 것으로 인정된다.

내국인의 경우, 성명 및 주민번호가 일치하면, 주소가 불일치하더라도 동일인인 것으로 취급되

지만, 외국인의 경우, 주민번호가 기재될 수 없으므로 주소가 불일치하면 동일인이 아닌 것으로

취급된다.

나. 본인 의사 확인 - 내국인: 인감증명서 vs 외국인: 서명 공증

등록이 효력발생요건이기 때문에, 본인의 진정한 의사에 의한 권리관계 변동인지가 심사된다.

내국인의 경우, 권리이전 등 등록의무자의 경우 진정한 신청의사를 담보하기 위하여 인감으로

날인하고 인감증명서를 첨부하여야 하고, 서명을 한 것이라면 본인서명사실확인서를 첨부하여야

한다. 이때, 등록의무자는 사용용도를 지정해야 하고, 사용용도가 다른 경우에는 서류가 다시 준

비되어야 한다.

인감증명제도가 있는 외국인의 경우에는 인감증명서가 제출되어야 하고, 인감증명제도가 없는

외국인의 경우에는 이에 준하는 증명서가 제출되어야 한다. 일반적으로, 계약서 등에 대한 서명이

당사자에 의하여 이루어졌음에 대한 공증서류가 제출되고 있다.

외국인의 경우, 계약서 등의 증명 서류에 기재된 성명 및 주소 중 적어도 하나가 고객번호로

등록된 성명 및 주소와 일치하지 않는 경우, 당사자의 동일성이 인정되지 않으므로, 당사자는 고

객번호에 등록된 성명 및/또는 주소를 변경하거나 증명 서류를 다시 준비하여야 한다.

다. 등록의 원인을 증명하는 서류

등록원인 서류는 원본을 제출하여야 한다. 서류가 전자적 문서인 경우 원본을 컬러로 선명하
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게 스캔하여 문서의 원본성을 확인할 수 있는 정도이어야 한다. 사본이더라도, 담당 공무원이 원

본임을 확인한 관공서 발행문서나 공증인의 공증 또는 계약서 등에 날인한 인장으로 당사자 전원

이 원본임을 확인한 사문서의 경우, 원본과 동일하게 취급된다.17)

4. 소결

우리나라의 경우, 특허권과 전용실시권에 대해서는 등록이 효력발생요건이지만, 공신력은 인정

되지 않고 있다. 이에 따라, 등록서류가 제출되면 상기 등록서류에 대한 실체심사는 이루어지지

않고, 본인 확인 및 본인 의사 확인을 포함하는 형식심사가 이루어지고 있다.

본인 확인과 본인 의사 확인에 있어서, 본인이 외국인인지 내국인인지에 따라 제출해야 하는

서류에 차이가 발생한다. 이러한 차이가 내외국인 평등의 원칙에 위배되지 않는지 문제가 있다.

여기서, 내외국인 평등의 원칙은 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial

Property)은 무형의 산업재산권을 국제적으로 보호하기 위한 3대 원칙 중 하나이다. 내외국인 평

등의 원칙에 따르면, 동맹국의 국민은 모든 동맹국에서 공업소유권의 보호에 관하여 파리협약에

서 특별히 정하는 권리를 침해하지 아니하고 각 동맹국의 법령이 내국민에 대하여 현재 부여하고

있거나 또한 장래 부여할 이익을 향유한다. 따라서 동맹국의 국민은 내국민에게 과하는 조건 및

절차에 따를 것을 조건으로 내국민과 동일한 보호를 받으며 또한 권리의 침해에 대하여 내국민과

동일한 법률상의 구제를 받을 수 있다.

본인 확인에 있어서, 내국인은 전자정부법에 따라 증명서류의 제출을 생략할 수 있으므로, 내

국인에게 제공되는 이익이 외국인에게는 제공되지 않는 문제가 있다. 이와 달리, 본인 의사 확인

에 있어서, 외국인은 공증이라는 절차를 이용할 수 있지만, 내국인은 반드시 인감증명서를 제출해

야하기 때문에, 외국인에게 제공되는 이익이 내국인에게는 제공되지 않는 문제가 있다.

이하에서는, 미국, 중국, 유럽의 프랑스, 독일, 영국 및 일본의 등록제도에 대하여 구체적으로

살펴본다. 특히, 각 국가에서 등록에 어떤 효력이 인정되고 있는지 살펴보고, 본인 확인과 본인

의사 확인이 어떤 방법으로 이루어지는지에 대하여 구체적으로 살펴본다.

17) 등록심사 지침 제6호
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제1절 미국 특허상표청 - USPTO

1. USPTO의 역사 및 조직

가. USPTO

미국 특허상표청인 U.S.P.T.O. (United States Patents and Trademark Offce)는 상무성

(Department of Commerce)에 설치되어 있는 연방 정부기관으로, 그 조직은 특허부분과 상표부분

으로 이루어진다. USPTO의 임무는 과학과 유용한 기술의 진보를 도모하는 것으로, 특허 및 상

표의 심사 및 등록을 수행한다. 그 외에도 지식재산 정책에서의 대통령에 조언 등을 하는 역할이

주어져 있다.18)

나. USPTO의 역사

미국 산업재산권법이 처음 제정된 해는 1790년이지만 USPTO가 확립된 것은 1836년이다. 미

국 산업재산권법이 제정되었을 때에는 별도의 USPTO가 존재하지 않았고, 특허 위원회가 심사를

하였다. 이후, 심사주의가 1793년에 무심사주의로 전환되면서, 특허 위원회는 3년만에 해체되었고

국무성(Department of State)이 산업재산권의 등록을 담당하였다. 1836년 심사주의가 다시 채용

되면서 USPTO가 명문화되었으며, 현재의 명칭은 1975년에 이루어졌다.

다. USPTO의 조직

USPTO에는 청장(Director), 부청장(Deputy), 특허국장(Commissioner for Patents), 상표국장

(Commissioner for Trademarks), 그리고 청장의 공적자문위원회(Public Advisory Committe)를

특허국과 상표국에 각각 두고 있다.19) USPTO의 조직도는 아래 [그림 2]와 같다.

18) 35 U.S.C. §2

19) USPTO, Performance and Accountability Report Fiscal Year 2015.



- 26 -

[그림 2] USPTO 조직도

2. 산업재산권의 발생

가. 특허권의 발생

출원된 특허 클레임이 허여 가능한 상태가 되면, 최종 점검사항으로서 심사관은 당해 출원발

명의 분류(class)와 관련된 파일을 조사하여 저촉 검색(interference search)을 수행하여, 당해 출

원에서 허여된 클레임과 실질적으로 동일한 주제를 클레임하고 있는 다른 출원이 있는지의 여부

를 확인한다. 실질적으로 동일한 특허 가능한 발명이 둘 이상의 출원에서 다른 발명자에 의하여

클레임된 경우 그 중 하나에 대해서만 특허가 허여된다.

심사관이 저촉검색 결과 실질적으로 동일한 발명이 클레임된 출원을 찾으면 저촉심사

(interference)가 시작되고, 그렇지 않으면 심사관은 그 특허의 분류분야를 표시하고 특허공보

(Official Gazette)에 인쇄될 클레임 및 도면을 선택하며, 그 출원의 허여가능한 적절한 형태로 되

어 있는지를 결정한다. 그러면, 출원은 등록과로 보내지며, 거기에서 등록 및 인쇄를 위한 준비를

한다.

출원의 심사 결과 법률적으로 특허 받을 자격이 있는 경우 허여통지서(Notice of Allowance)

가 출원인에게 발송되며, 여기에는 등록료 금액이 표시되며, 통지일로부터 3개월 이내에 이를 납

부하라는 안내가 부가된다.20) 등록료(issue fee)는 정식 허여 통지서(Notice of Allowance)를 받은
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후 3개월 이내에 납부하여야 한다. 등록료는 신용카드, electronic fund transfer(ETF), USPTO

deposit account 등을 이용해서 납부가 가능하다.

출원인이 등록료를 납부하면 그 납부일로부터 약 5주내에 특허등록이 이루어진다. 특허번호

및 등록일이 지정되고, 등록통지서(Issue Notification)가 발생되며, 그로부터 약 3주 이내에 특허

로서 등록된다.21)

특허권은 출원일로부터 20년의 존속기간이며, 등록일로부터 3½, 7½, 11½ 년차에 3번에 걸쳐 연

차료를 납부한다. 추가 납부 기한은 6개월이며, 추납기간 내에도 연차료를 납부하지 않은 경우 등

록일로부터 4년, 8년 또는 12년 후에 특허의 출원일에 소멸한다.

나. 상표권의 발생

출원서 실사용상표견본, 상표견본 선등록이나 선출원 서치 등을 검토하여 통상 상표출원한 후

6개월 정도면 최초의 거절이유가 기재된 검토결과를 출원인에게 통지하고 필요시 추가적소명과

자료를 요구한다. 물론 최초심사후 특별한 결함사항이 없으면 30일간의 이의신청을 위한 출원공

고를 결정하거나 보조등록출원의 경우에는 등록을 결정한다. 이의신청이 없는 경우에는 출원공고

로부터 약 3개월 후에 사용에 근거한 출원인 경우에는 등록되며, 사용의사에 의한 출원인 경우에

는 등록결정통지(Notice of Allowance)를 받기위해서는 사용진술서(Statement of Use)가 제출되

어야 한다.

사용에 근거한 출원은 등록결정통지를 받으면 등록될 수 있으나, 사용의사에 근거한 출원은

사용진술서를 6개월 이내(6개월 기간연장가능) 사용진술서(Statement of Use)를 제출하여야 등록

가능하다. 정당한 사유(Good cause)가 있는 경우 2년까지 (총 3년) 사용진술서를 제출하여야 한

다. 사용진술서는 출원인의 상표가 영업상 사용되고 있다는 입증된 진술을 실사용 견본과 수수료

를 첨부하여 제출하면, 심사관은 사용진술서를 심사하여 등록을 결정한다. 사용진술서가 제출되지

않으면 그 출원은 포기된 것으로 본다.

일반적으로 출원된 상표는 주등록부(Principal)에 등록되어 기재되나, 특별한 경우에는 즉 식별

력이 없는 표장으로 미국특허청이 그 표장이 상표로서 기능을 가진다고 인정할 때만이 보조등록

부(Supplemental registers)에 등록이 가능하다. 보조등록부에 등록된 상표는 이의신청을 위한 출

원공고의 대상이 되지 않으며, 따라서 이의신청대상도 되지 않고, 사용의사에 근거한 상표출원은

20) 35 U.S.C. §151

21) MPEP 1309
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보조등록부에 등록될 수 없다.

주등록부에 등록될 것인가 보조등록부에 등록될 것인가는 전적으로 출원인의 자유의사로 선택

된다. 보조등록부에 기재된 상표에도 등록 사실을 표시할 수 있으며, 심사관의 인용참증으로 이용

될 수 있다. 그러나 보조등록부에 등록된 상표에는 소유권을 주장하는 것을 통지(Constructive

Notice)로는 추정(to collect damages)되지 않으며, 등록일로 부터 5년 이후라도 취소가 가능하다.

보조등록부에 기재된 상표는 현저성을 득한 후에는 주등록부에 기재될 수 있다

주등록부에 등록된 표장의 등록증(certificates of registration of marks)은 특허·상표청의 봉인

을 받고 청장의 서명을 받아 미합중국의 명의로 발급되며 그 기록은 특허·상표청에 보관된다.22)

등록증에서는 그 표장이 복사되고 그 표장이 이 법의 규정에 의하여 주등록부에 등록되어 있다는

사실, 그 표장의 최초사용일자, 그 표장에 대한 거래상 최초사용일자, 그 등록된 특정한 상품과

서비스, 등록번호와 등록일자, 등록기간, 등록출원서가 특허·상표청에 접수된 일자 및 등록에 부

과될 수 있는 조건과 제한사항이 기재되어야 한다.

표장의 등록증은 출원인이 양수인에게 발급할 수 있지만 양도의 사실이 특허·상표청에 우선

기록되어야 한다. 청장은 소유권이 변경된 경우에 있어서 소유권자의 요청이 있고 적당한 증거를

제시하며 소정의 수수료를 납입한 때에는 원존속기간중의 잔존기간에 대하여 그 양수인에게 그

명의로 당해 표장의 등록증을 받급하여야 한다.

등록된 표장 또는 등록출원서가 제출된 표장은 그 표장이 사용되고 있는 기업의 영업권(the

goodwill of the business)과 함께 또는 표장의 사용과 관련되고 그 표장에 의하여 상징되는 기업

에 대한 영업권의 일부와 함께 이를 양도할 수 있다.23)

3. 공보 및 정보 관리

35 U.S.C. §153 (How issued) 에서는, 특허가 USPTO에 등록된다고 기재하고 있다. 그리고,

35 U.S.C. §10 (Publications) 에서는, 특허/특허출원 사본, 상표 등록 증명서(certificates of

trademark registrations), 공보(official gazette) 등을 발행한다고 규정하고 있다. 이하에서는,

USPTO에서 발행하는 정보에 대해서 살펴본다.

가. 공보 (Official Gazette)24)

22) 35 U.S.C. §1057

23) 35 U.S.C. §1060

24) MPEP 1703
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USPTO의 공보 (Official Gazette)는 매주 화요일에 두 부분(Official Gazette – Patents &

Official Gazette – Trademarks)으로 전자적으로 발행된다. Official Gazett – Patents (eOG:P)

는 재심사 증명서, 재등록, 등록특허 및 SIR 등을 레포트하며, class/subclass 또는 특허권자의 이

름 등으로 특정의 특허에 대한 링크를 제공한다.

특허공보(Official Gazett – Patents)에는 각 특허에 관하여 다음과 같은 정보를 제공한다:

(A) 특허 번호(Patent number); (B) 발명의 명칭(Title of the invention); (C) 출원인 명칭

(Applicant’s name); (D) 출원인의 거주지(Applicant’s city and state of residence) and, 출원인의

거주지가 할당되지 않은 경우 출원인의 메일주소(if unassigned, applicant’s mailing address);

(E) 대리인이 선임된 경우 대리인 명칭 및 거주지(Assignee’s name, city and state of residence,

if assigned); (F) 원출원 데이터(U.S. or PCT parent application data, if any); (G) 출원일(Filing

date); (H) 출원 번호(Application number); (I) 우선권출원 데이터(Foreign priority application

data, if any); (J) 국제 분류(International classification); (K) 미국 분류(U.S. classification by

calss and subclass); (L) 청구항 수(Number of claims); (M) 대표 도면(Selected figure of the

drawing, if any); (N) 청구항(A claim or claims); (O) 재발급된 특허에 대하여, 원 특허 번호와

발급일, 원 출원 번호 및 출원일(For reissue patents, the original patent number and issue date

and the original application number and filing date); and (P) 특허 출원 공개 번호와 공개일

(Patent Application Publication Number and Publication date, if any).
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나. 특허 등록증

[그림 3] 특허 등록증 예시
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다. 상표 등록 증명서

[그림 4] 상표 등록 증명서 예시
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다. USPTO의 정보 관리 및 처리

(1) 출원 기록

Patent Application Locating and Monitoring (PALM) 시스템은 모든 특허출원의 컴퓨터 기록

을 저장하고 온라인 업데이트하는 자동화된 데이터관리시스템이며, 심사관에 관한 기록도 보관한

다.25)

(2) USPTO의 데이터베이스26)

(가) 등록특허

Patent Grants Database는 1976년 이래로 등록된 모든 미국특허의 전체 텍스트(full-text) 및

1790년 이래로 등록된 모든 미국특허의 전체 페이지의 이미지(full-page image)를 제공한다.27)

(나) 공개출원

Patent Application Database는 2001년 3월 15일 이래로 공개된 모든 미국 특허출원의

full-text 및 full-page image를 제공한다.

(다) 상태정보

특허 및 특허출원에 관한 상태정보는 Patent Application Information Retrieval (PAIR) 시스

템을 통하여 이용할 수 있다.28) PAIR에서는 등록특허, 공개출원 및 등록특허나 공개출원에서 국

내우선권을 주장한 출원에 관한 정보를 볼 수 있다. PAIR 시스템을 통하여 출원 또는 특허와 관

련된 이력 및 그에 대한 파일을 온라인으로 열람할 수 있는데, 온라인 파일 열람(Image File

Wrapper)은 2003년 6월 28일 이후에 출원된 건에 대해서 가능하고, 그 전에 출원된 건에 대해서

는 직접 방문하여 복사신청이 가능하다. PAIR 시스템을 통해 출원인(또는 그 대리인)이 자신의

출원에 관한 진행상황을 추적할 수 있다.

(라) Image File Wrapper (IFW)

IFW 시스템은 이미지 기술을 이용하여 USPTO에서 출원에 관한 서류처리를 대신한다. 출원

파일에 관한 서류들은 스캔되어 전자파일로 생성된다. IFW 파일은 공식적인 파일로서 그 원본

서류로의 접근은 허용되지 않는다. 모든 처리와 심사는 서면 서류 대신 전자이미지를 이용하여

수행된다.

25) MPEP 1704

26) MPEP 1730

27) http://patft.uspto.gov/

28) http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair
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(마) Assignments on the Web (AOTW)

출원/특허에 관한 권리는 서면으로 양도할 수 있으며, 양도 정보는 USPTO에 등록(record)된

다.29) 등록특허 및 공개출원에 대한 양도 정보는 PAIR와 다른 별도의 데이터베이스로 취급된다.

양도정보는 시간 순서대로 기록되며, 인터넷을 통해 확인할 수 있다.30)

AOTW 시스템에는 1980년 이래로 등록된 것이 저장되어 있다. 양도와 관련된 절차는 The

Assignment Recordation Branch (571-272-3350)에서 처리된다.

(3) 전자적 처리

Eletronic Filling System-Web (EFS-Web)은 고객으로 하여금 인터넷을 통하여 출원서류를

전자적으로 제출할 수 있도록 한다.31) 등록서류도 전자적으로 제출할 수 있다.32) EFS-web 사용

자는 USPTO의 가이드라인을 따라야 하며, 그렇지 않은 경우 제출물이 접수되지 않아 접수일을

부여받지 못할 수 있다.

4. 등록원부

USPTO는 등록원부를 발행하지 않으며, 등록특허의 데이터베이스를 제공할 뿐이다. 따라서,

공중은 PAIR 시스템을 이용하여 도면과 명세서가 포함된 특허의 사본, 그리고 특허에 관한 상태

를 확인할 수 있다.

PAIR 시스템은, 아래 [그림 4]와 같이,

(A) 발명의 명칭을 포함한 서지적 사항 (Application Data);

(B) 처리 내역 (Transaction History);

(C) 이미지 파일 래퍼(IFW);

(D) 특허 기간 조정 (Patent Term Adjustment);

(E) 출원의 연속성 (Continuity Data);

(F) 우선권 정보（Foregin Priority);

(G) 공개된 서류 (Published Document);

(H) 주소 및 대리인 정보;

(I) 양도(Assignments); 및

(J) 참조 (Display References)를 공개하고 있다.

29) MPEP 301

30) https://assignment.uspto.gov/patent/index.html#/patent/search

31) MPEP 502.05

32) 특허:http://epas.uspto.gov 상표:http://etas.uspto.gov
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[그림 5] PAIR 시스템 예시

PAIR 시스템의 URL은 다음과 같고: http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair, AOTW의 URL은

다음과 같다: https://assignment.uspto.gov/patent/index.html#/patent/search.
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제2절 출원/특허에 관한 권리 및 그 양도성

1. 출원/특허에 관한 권리

출원/특허에 관한 권리는 서면으로 양도할 수 있으며, 이를 USPTO에 등록(record)할 수 있

다.33) 양도와 관련된 증서 등이 USPTO에 제출되면, USPTO는 이를 AOTW에 기록하여 보관하

고 있을뿐 해당 특허가 누구의 소유인지 등 권원의 상태에 대해서는 아무런 표시를 하지 않는다.

등록(recordation)은 양도와 관련된 서류가 AOTW에 기록되는 것을 의미하며, 특허를 창설적으로

발생시키는 등록과는 구분된다.

2. 특허권

가. 특허권의 발생

출원의 심사 결과 법률적으로 특허 받을 자격이 있는 경우, 허여통지서(Notice of Allowance;

NOA)가 출원인에게 발송되며, 여기에는 등록료 금액이 표시되며, 통지일로부터 3개월 이내에 이

를 납부하라는 안내가 부가된다.

등록료는 허여통지일로부터 3개월 이내 납부하여야 한다. “Notice of Allowance and Issue

Fee Due”에는 통지서 발송일 당시에 유효한 등록료 금액이 표시되어 있는데, 통지서를 받은 후

등록료를 납부하기 전에 등록료 금액이 변경되었다면 등록료를 납부하는 당시의 금액을 납부하여

야 한다. 출원인이 등록료를 납부하면, 그 납부일로부터 약 5주 내에 특허등록이 이루어진다. 특

허번호 및 등록일이 지정되고, 등록통지서 (Issue Notification)가 발송되며, 그로부터 약 3주 이내

에 특허로서 등록된다.34)

특허권(ownership of a patent)은 특허권자에게 특허발명을 타인이 미국에서 생산, 사용, 판매

등의 실시를 배제할 수 있는 권리를 부여한다.35) 특허권은 특허권자에게 특허 발명을 실시할 수

있는 권리를 부여하는 것이 아니라 배타적인 권리를 부여하는 것이다. 특허는 발명을 실시할 권

리를 부여하는 것이 아니기 때문에, 특허권자가 특허발명을 실시함에 있어서는 타인의 권리 및

다른 일반 법률과의 관계에 따른다. 특허발명의 실시를 배제하는 다른 법적 사항이 있을 수 있기

때문이다.

나. 특허권의 성격

33) MPEP 301

34) MPEP 1309

35) 35 U.S.C. §154(a)(1)
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미국 특허법 제261조는 “Subject to the provisions of this title, patents shall have the

attributes of personal property.” 라고 규정하고 있다. 따라서, 특허는 사유재산의 특성을 가지는

동산으로 취급되는 것으로 판단된다.

3. 양도(Assignment)

특허 또는 출원에 관한 권리는 서면으로 양도할 수 있다. 양도란 특허권 등(right, title or

interest)을 현 특허권 등의 소유자로부터 양수인에게 이전하는 행위를 말한다. 미국법상 발명의

소유권은 발명자에게 귀속되며, 발명자 또는 발명자로부터 권리를 이전 받은 자는 그 권리를 다

시 제3자에게 양도할 수 있다. 양도가 가능한 특허 출원에 관한 권리는 미국 국내 출원뿐만 아니

라 미국을 지정한 PCT 출원 및 가출원(provisional application) 도 포함된다.

양도는 일반적으로 자신의 권리를 타인에게 이전하는 행위를 말한다. 특허법상 양도는 특허나

출원의 권리 전부나 일부를 타인에게 이전하는 것이라고 정의된다.36) 미국 심사기준은 등록서류

와 더불어, 특허나 출원에 대한 권리에 영향을 미치는 서류도 USPTO에 등록시킬 수 있다고 규

정하고 있다.37) 등록이 허용되는 서류로는 실시권, 담보권, 이전 계약 등이 있으며, 미국에서의 양

도는 실시권 설정, 담보설정 등을 포함한 포괄적 개념에 해당한다.

미국에서, 특허의 실시권은 특허권의 양도로 취급된다. 구체적으로, 특허의 실시권은 특허권의

전체가 아니라 그 일부를 이전하는 것으로, 기간, 지역이나, 사용분야 등을 제한하는 것이다. 실무

상으로, 특허 실시권은 실시권자가 그 의무를 다하고 실시 계약에서 규정된 경계 내에서 실시한

다면 특허권자가 그 실시권자에게 특허침해의 소송을 제기하지 않겠다는 계약에 해당한다. 특허

권자는 배타적 실시권(exclusive license)을 부여할 수 있으며, 그 실시범위 내에서는 특허권자도

이를 실시할 수 없다. 배타적 실시권이라 하더라도 이는 특허권의 전부를 이전하는 양도가 아니

다.

4. 1인 소유 및 공유

1인 소유(individual ownership)는 특허에 관한 전체 권리를 1인이 소유하는 것이며, 1인의 발

명자만이 있고 권리를 양도하지 않은 경우, 또는 복수의 권리가 있었는데 그들의 모든 권리를 1

인에게 양도한 경우이다.

공유(joint ownership)는 특허의 권리를 복수의 사람들이 함께 소유하는 것으로, 특허권의 지

36) 37 CFR 3.1

37) MPEP 313
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분을 복수의 양수인이 나누어 가진 경우, 복수의 발명자로서 그 권리를 양도하지 않은 경우, 또는

자신의 권리를 양도하지 않은 발명자와 일부 지분을 가진 양수인이 있는 경우이다.

각 개별 발명자는 자신의 권리만을 양도할 수 있으며, 공동 발명자 중 1인의 양도가 있으면

그 양수인은 그 발명자의 지분만을 갖는 양수인으로 된다. 마찬가지로, 일부 지분을 가진 양수인

은 자신의 권리만을 양수할 수 있다. 공유의 당사자들은 모두 USPTO에 대한 사항을 공동으로

함께 행동하여야 한다.

제3절 미국의 등록제도

1. 등록 대상

제2절에서 설명한 양도로서, 특허권의 일부 또는 전부가 타인에게 이전되는 경우뿐만 아니라,

권리에 영향을 미치는 서류도 등록 대상에 해당한다. 이는, 서류가 등록으로 공중에 공시함으로

써, 제3자에게 불측의 손해가 발생하는 것을 방지하기 위함이다.

특허권자의 이름(또는, 명칭)이 변경된 경우, 특허권자의 이름은 등록 대상에 해당하지만, 주소

는 등록 대상에 해당하지 않는다. 미국에서 주소는 권리에 영향을 미치지 않기 때문이다.

다만, 특허권에 대한 대리인의 유치권은 등록이 허용되지 않는다.38)

2. 등록 방식

양도는 그 목적에 따라 두 가지 방식으로 USPTO에 등록될 수 있다.

첫 번째 방식은, USPTO의 양도등록서류(Assignment Records)에 등록하는 방식이다.39) 양도

에 관하여 등록하면 그 양도는 공중에게 공시된다. 양도의 등록은 단지 행정행위(ministerial act)

에 불과한 것으로, 등록서류의 유효성이나 등록서류의 법적 효력에 관한 USPTO의 판단이 아니

다.

두 번째 방식은, 출원, 특허, 또는 기타 절차(예: 재심사 절차)의 파일에 등록하는 방식이다. 이

것은 37 CFR 3.73 & MPEP 324에서 제시된 조건에 따라 출원, 특허, 또는 기타 절차에서 양수인

으로 하여금 절차를 밟을 수 있도록 하기 위하여 필요하다. USPTO의 양도 등록서류에의 양도

38) MPEP 313

39) 37 CFR 3.54 and MPEP 317.03
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등록은 그 자체로는 양수인으로 하여금 그 출원에서 절차를 밟을 수 있도록 하는 것은 아니다.

특허가 양수인에게 등록되도록 하기 위해서는 37 CFR 3.11에 따라 그 양도가 등록되어야 한다.

40)

3. 등록 목적

특허권 등의 양도의 사실이 USPTO에 서류로 제출되는 경우는 다음의 두 가지 목적 때문이

다.

첫째는, 특허권 등의 양도 사실을 USPTO 등록부에 기록을 하는 것으로, 이는 공중에게 양도

의 사실을 법적으로 고지하는 행위이다. 양도의 사실을 법적으로 고지함으로써 추후 특허권 등을

이전 받는 양수인과 대중을 법적으로 보호하고자 함에 그 목적이 있다. 양도의 사실을 USPTO

등록부에 등록하는 행위는 단순한 행정적인 절차로서 USPTO는 양도에 관한 정보를 단순히 등

록부에 기재할 뿐 등록되는 정보의 진위여부나 특허에 관한 권리의 양도 또는 이전 자체의 법적

인 하자여부 등에 대해서는 확인을 하지 않는다.

둘째는 발명이 특허되기 전에, 즉 출원과정에서 특허출원에 관한 권리가 양도된 경우, 그 양도

되었음을 주장하는 서류를 특허청에 제출하여 양수인이 출원에 관한 제반 절차를 수행할 수 있

다. 출원 과정에서 특허 출원에 관한 권리가 양도된 경우, 그 양도의 사실을 USPTO 등록부에

등록하는 것만으로는 양수인이 출원에 관한 절차를 이행할 수 없으며, 양도관련 서류가 특허청에

제출되어 출원포대에 포함됨으로써 양수인이 이후 출원에 관한 절차를 이행할 수 있다.

4. 등록서류 제출

USPTO는 등록서류의 사본만을 등록한다.41) 등록용으로 제출된 사본이 판독 불가능한 경우

그 등록서류도 판독 불가능할 것이며, 출원인이나 특허권자는 판독가능한 사본이 제출되도록 하

여야 한다. 등록서류가 영어 이외의 언어로 작성된 경우 그 영어 번역본을 첨부하여야 등록될 수

있다.42) 번역자의 사인이 포함된 영어 번역본이 첨부되지 않으면, 등록서류는 등록되지 않는다.

다만, 번역자에 대해서는 별도의 자격이 요구되지 않는다.

양도와 관련한 특허나 출원은 특허번호나 출원번호로서 확인되어야 한다.43) 다만, 출원 전에

양도가 있은 경우에는, 발명자의 이름과 발명의 명칭으로 그 출원을 확인하여야 한다. 임시출원의

40) 37 CFR 3.81(a)

41) MPEP 302.01

42) MPEP 302.02

43) MPEP 302.03
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양도가 그 출원 전에 서명된 경우에도 마찬가지이다.

특허권 등의 양도를 등록하기 위해서 필요한 서류 및 요건은 다음과 같다:

(A) 특허권 또는 출원에 관한 권리의 양도와 관련된 정보 - 양도에 관한 서류는 원본을 제출

하지 않아도 됨- 통상 assignment form 을 작성 접수시킴;

(B) 별도의 cover sheet에 기재된 정보가 Electronic Patent Assignment System(EPAS)에 입

력되며 등록사무소에서는 cover sheet에 기재된 정보와 양도관련 서류상에 기재된 정보가 서로

다른지의 여부 등은 판단하지 않는다. 따라서 cover sheet 상의 정보를 정확히 기재하는 것이 매

우 중요하다.;

(C) 제출된 서류는 판독이 가능할 것; 그리고

(D) 수수료의 납부.

이하에서는, 양도를 등록하기 위해서 필요한 서류 및 요건에 대하여 보다 구체적으로 살펴본

다.

가. 등록서류의 표지(Cover Sheet)

USPTO에 등록용으로 제출되는 등록서류는 다음과 같은 내용이 표시된 37 CFR 3.28 규정의

표지([그림 6 참조)를 첨부하여야 한다:

(A) 권리를 양도하는 당사자의 이름;

(B) 권리를 양수하는 당사자의 이름과 주소;

(C) 등록하고자 하는 양도 대상 권리의 내용;

(D) 등록서류가 등록될 출원번호 또는 특허번호;

(E) 등록서류 등록 신청에 관한 송달이 발송될 자의 이름과 주소;

(F) 서명일자; 및

(G) 등록서류를 제출하는 당사자의 서명.44)

양도 대상 권리의 내용, 즉 양도의 유형은 다음 중 어느 하나일 수 있다. (A) 이전

(assignment); (B) 담보부 거래 약정 (security agreement); (C) 합병 (merger); (D) 이름 변경

(change of name); (E) 실시권 (license); (F) 압류 (foreclosure); (G) 유치 (lien); (H) 계약

(contract); and (I) 공동 연구 계약 (joint research agreement).

44) MPEP 302.07
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[그림 6] 양도 서류 제출시의 표지(cover sheet)
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나. 당사자의 서명

당사자의 동일성과 관련하여서는 서명의 효력을 중시한다. 2004년 개정된 내용45)에 따르면 자

필 서명과 전자서명(S-signature)을 정의하고 진실성에 대한 증거로 인정하고 있으며, 이러한 증

명을 위반한 경우 제재를 할 수 있도록 하고 있다.

등록서류에는 검정색이나 그에 동등한 색으로 손으로 써진 서명(handwritten signature)이 포

함되어야 한다.46) 양수인이 회사/조합/대학/정부기관 등과 같은 단체인 경우, 임원(chief,

executive officer, president, vice-president, secretary, or treasurer)은 단체를 대신하여 서명할

권한을 갖는 것으로 추정된다. 외국의 경우 “Manager” 또는 “Director” 직함을 갖는 자는 일반적

으로 단체를 대신하여 서명할 권한을 갖는 것으로 추정된다.47)

다. 양도를 증명하는 서류

이름의 변경이나 합병에 의한 증명서 제출은 MPEP 314에 규정되어 있으나. 그 외 다른 케이

스에 대한 증명서는 규정되어 있지 않다. 일반적으로, 각 주 또는 각 국가의 적절한 기관이 발급

한 인증서를 제출하는 것이 실무이며, 그 인증서가 진실이라고 입증될 필요는 없다.

양도를 증명하는 서류의 구체적인 예는 제4절에서 구체적으로 살펴본다.

라. 미국에 거주하지 않는 외국인의 경우

특허나 출원의 양수인 등(실시권자, 질권자 모두 포함)이 미국에 거주하지 않는 경우, 그 양수

인에 의하여 서명된 서면으로 국내 대리인을 지정할 수 있다.48) 국내 대리인의 지정 서면은 등록

서류와 별도로 제출되어야 하며, 각 출원이나 특허별로 제출되어야 한다.

5. 등록서류 제출수단 – 온라인 제출 가부

등록서류는 기록을 위하여 반드시 제출되어야 한다. 등록서류는 직접 제출, 팩스 및 온라인으

로 제출될 수 있다. 다만, 신규 출원과 동시에 등록서류를 제출하는 경우에는 팩스로 제출할 수

없다.49) 일반적으로, 등록서류는 Electronic Patent Assignment System (EPAS)를 통하여 전자적

으로 제출된다.50) EPAS를 이용한 제출시, 별도의 회원가입 없이도 누구든지 등록서류를 제출할

45) Rule by Rule Summary of Final Rule for “Changes to Support Implementation of the United States

Patent and Trademark Office 21stCentury Strategic Plan,” 69 FR 56481 (September 21, 2004); XX

Off. Gaz. Pat. Office (October XX,2004)

46) MPEP 501

47) 37 CFR 3.73(b)(2)

48) MPEP 302.04

49) MPEP 302.09

50) MPEP 302.10
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수 있다.51)

USPTO는 온라인으로 등록서류를 제출할 수 있는 등록서류 제출 시스템을 제공하고 있다. 별

도의 회원가입은 요구되지 않으며, 누구든지 인터넷을 이용하여 등록서류 제출 시스템에 접근한

후 등록서류를 제출할 수 있다. 전자제출의 경우, 원본 문서 또는 기록을 위해 제출할 수 있는 원

본 문서의 추출물의 사본. 모든 서류는 태그가 지정된 이미지 파일 형식 (TIFF) 또는 전자서면으

로 제출되어야 한다.

등록서류 제출 시스템의 URL은 다음과 같다: https://epas.uspto.gov/.

6. 등록서류에 대한 USPTO의 취급

등록용 서류의 표지(cover sheet)가 제출되면, 양도 부서(the Assignment Recordation

Branch)에서 형식적 요건에 대한 심사가 이루어진다.52) USPTO에 의하여 그 서류를 등록할 수

없는 것으로 결정되면 그 이유와 함께 그 서류는 제출자에게 반송된다.

가. 등록일 (recording date)

등록서류의 등록일은 등록요건을 만족하는 서류가 USPTO에 제출된 날로 된다.53) 등록요건의

일부(예: 표지 부재나 수수료 불납 등)를 만족하지 않는 경우, 송달주소(correspondence address)

가 있으면 제출자에게 이를 정정하도록 회신한다.

USPTO에 팩스로 전송된 등록서류에 대해 부여되는 접수 시간은 USPTO의 팩스기기에서 완

전한 전송이 수신된 날로 된다.54) 만일 팩스 전송이 토요일, 일요일 또는 연방공휴일에 완료되면

그에 이어지는 근무일이 접수일로 된다.

EPAS를 이용해서 접수된 양도에 관한 서류는 양도에 관한 서류가 USPTO server에 접수된

때 미국 동부시간을 기준으로 time stamp가 부여되며 이 time stamp가 양도 관련 서류의 공식적

인 USPTO 접수 시간이 된다. 등록료는 신용카드, electronic fund transfer(ETF), USPTO

deposit account 등을 이용해서 납부가 가능하다.

나. 반송된 서류의 정정

51) https://epas.uspto.gov/

52) MPEP 317

53) MPEP 317.01

54) MPEP 502.01
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등록서류와 표지 또는 그 사본이 USPTO에 의하여 반송되는 경우, 그 서류에는 USPTO의 원

래 접수일자가 찍히며, 그 반송서류를 정정하여 지정기간(연장 불가) 내에 USPTO로 다시 제출

하면 원접수일을 등록일로 인정할 것이라는 서신이 첨부된다. 만일 정정된 서류가 지정기간 이후

에 제출되면 그 정정된 서류의 접수일이 등록일로 된다.55)

55) MPEP 317.02
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[그림 7] 등록일에 관한 사례

다. 등록 취소

등록이 이루어지면 취소가 불가능하다. 다만, 등록이 집행되는 데까지 2일이 소요되므로, 그

시간 내 취소하는 것은 가능하다는 것이 실무이다.

7. 등록 효과

특허에 관한 양도나 권리의 이전은 후속 양도나 담보권의 설정일 3개월 이내에 USPTO에 등

록되지 아니하는 경우 후속 양수인이나 담보권자에 대항할 수 없다.56) 3개월 조항은 다른 권리의

이전(예를 들어 부동산의 이전)과는 구별되는 독특한 조항으로서 특허권 등의 이전 당시에 등록

부에 기재 되어 있지 않더라도 특허권 등의 이전 후 3개월 이내에만 등록을 하면 후속 양수인 또

는 담보권자에 대항을 할 수 있다. 따라서 특허권 등을 이전 받는 경우 단순히 양도시점에서의

권리자를 확인하는 것만으로는 부족하며 양도 또는 담보권 설정일 3개월 이후까지 확인을 해야

할 필요가 있다.

56) 35 U.S.C. §261
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[그림 8] 등록의 효과에 관한 사례

미국에서는 제3자 대항요건을, 후속 양수인이나 담보권자로 한정하고 있다는 점이 특이하다.

즉, 대항효력을 받는 자를 특허권자를 제외한 모든 사람으로 확장하는 것이 아니라, 후 순위 권리

자로 제한하고 있다.

특허 출원 과정에서 출원에 관한 권리가 이전되고 그 이전의 사실이 등록이 된 경우에 “A

request for issuance of the application in the name of the assignee”를 제출하면 양수인의 이름

으로 특허 될 수도 있다. 이 request에 양도의 사실이 이미 USPTO에 등록되었음이 기재되어야

하고, 양도의 사실이 아직 USPTO에 등록되지 않은 경우에는 등록관련 서류가 이미 접수되었음

을 기재해야 한다. 등록료를 납부한 이후에는 “a request for certificate of correction” 을 상기

request에 첨부해야 하며, USPTO에서 발명이 양수인에게 특허되었음을 기재한 certificate of

correction을 발행하게 된다. 양수인이 다수인 경우에는 첫 양수인의 이름이 기재된다(발명자가

다수인 경우와 동일).

서류의 등록은 서류의 유효성 또는 출원/특허의 권리에 관한 효력에 관한 USPTO의 판단이

아니다.57) USPTO는 필요하다면, USPTO에 계속 중인 사항에서 조치를 취할 권한을 갖는 자가

누구인지를 포함하여, 서류가 무슨 효력을 갖는지를 판단할 수 있다. 어떠한 조치나 행위(예: 금

전의 지급)를 조건으로 하는 양도가 USPTO에 등록되는 경우 USPTO는 “조건이 없는 양도

(absolute assignment)”인 것으로 본다.58) 즉, USPTO는 그 조건이 만족되었는지를 판단하지 않

는다. 권리를 이전하지 않는 담보권 계약은 조건부 양도가 아니다.

가. 양도등록서류의 공개

57) MPEP 317.03

58) 37 CFR 3.56
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특허 및 공개된 출원에 관한 등록서류는 USPTO 인터넷 웹사이트를 통하여 공중에게 공개된

다.59) 등록서류는 그 일부만이 공개되지는 않는다. 가령 하나의 등록서류가 둘 이상의 출원에 관

한 양도를 기록하고 있는 경우, 그들 출원이 모두 공개되지 않는 상태이면 그 등록서류는 공개되

지 않지만, 그 출원들 중의 어느 하나가 공개되거나 특허등록되면 그 등록서류는 공개된다.

특허로 등록된 출원이 선출원의 DA/CA/CIP 출원인 경우, 그 선출원의 양도등록서류도 공개

되며, 이는 선출원의 사본이 37 CFR 1.14에 따라 제공될 수 있기 때문이다. 재등록 출원은 37

CFR 1.11(b)에 따라 공개되므로 그에 관한 양도등록서류도 공개된다.

나. 양수인 명의의 특허등록

통상적으로, 양수인 명의로 특허등록이 되도록 하기 위해서는, 등록료 납부 전에 USPTO로

양수인 명의의 특허등록에 대한 신청을 하여야 한다. 그 신청에는 이미 USPTO에 양도 등록이

되었음을 표기하여야 한다.60)

양수인 명의로의 특허등록에 관한 신청이 등록료를 납부한 후에 제출되면 그 신청에는 정정증

명서(CoC) 신청을 포함하여야 하며, 그 등록서류가 특허등록 전에 제출되어야 한다.61) 그러면

USPTO는 양수인에게 특허등록되었음을 반영하는 CoC를 발행하게 된다. 특허공보에 프린트된

양도 정보는 특허등록 후에는 갱신되지 않으며, 특허등록 후에 USPTO에 등록된 양도사항은 반

영되지 않는다.

8. 등록된 등록서류에 있는 오류의 정정

등록된 등록서류에 있는 오류는 다음과 같은 사항을 포함하는 “정정용 서류(corrective

document)가 제출되면 정정될 수 있다:62) ① 정정사항을 그 내부에 표시한 원 등록서류의 사본

(그 정정사항은 권리를 이전하는 자에 의하여 ”initialed & dated“ 되어야 함); 및 ② 새로운 표지

(New Cover Sheet).

USPTO는 등록서류의 등록과 관련하여 그 권리관계에 관한 완전한 이력을 보존하며, 양도에

관한 서류가 등록된 이상 추후에 이를 등록서류에서 제거하지 않는다. 가령 등록된 등록서류가

무효라고 밝혀지더라도 이를 말소(expungement) 하지 않는다.63)

59) MPEP 301.01

60) MPEP 307

61) 37 CFR 3.81(b)

62) MPEP 320

63) In re Ratny, 24 U.S.P.Q.2d 1713 (Comm’r Pat. 1992)
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가. 등록된 표지에 오류가 있는 경우

등록된 표지는 그 오류가 등록된 등록서류에 비추어 명확한 경우에만 이를 정정할 수 있다.64)

등록 과정에서 The Assignment Recordation Branch (ARB) 은 표지가 완전한지를 점검하고 그

표지에 나타나 있는 바대로 등록하며, 표지를 등록서류와 비교하지 않는다. 등록서류가 등록되면

USPTO는 등록공시 (Notice of Recordation)를 발행한다. 서류를 등록한 당사자는 등록공시를 주

의 깊게 검토하여야 한다.

USPTO에 의한 철자 오류(typographical errors)는 서면신청으로 비용 부담 없이 즉시 정정될

수 있다. 다른 오류의 경우, 서류를 등록하는 당사자가 서류를 제출하고 수수료를 납부할 책임이

있다.

등록된 표지에 철자 오류가 있어 이를 정정하고자 하는 당사자는 다음을 ARB에 제출하여야

한다:65) ① 원래 등록된 서류(또는 권리에 영향을 미치는 기타 서류)의 사본; ② 정정된 표지; 및

③ 수수료.

만일 그 오류가 성질상 철자 오류이면 ARB는 정정된 표지를 등록하고 Assignment

Historical Database를 정정한다. 원래의 표지에 철자상 오류가 있었지만 출원이나 특허에 대한

권리에 영향을 미치지 않는 경우, ARB는 Assignment Historical Database를 정정하고 원래의 등

록일을 그대로 유지한다. 그러나 원래의 표지에 철자상 오류가 있었지만 출원이나 특허에 대한

권리에 영향을 미치는 경우, 원래의 등록일을 유지할 수 없으며, ARB는 등록일을 그 정정된 표

지가 USPTO에 접수된 날로 변경한다.

나. 등록된 등록서류에 오류가 있는 경우

표지가 아니라 등록된 등록서류(또는 권리에 영향을 미치는 기타 서류)에 오류가 있는 경우

그 잘못된 서류에 책임이 있는 자(예: 양도인)는 새로운 서류를 만들어서 등록하거나 원 서류를

정정하여 재등록하여야 한다.66) 양도인이 원 서류를 정정하거나 새로운 서류에 서명할 수 없으면

양수인이 그 오류를 확인하고 정정을 신청하는 선언서를 제출할 수 있다. 그 선언서에는 원래 등

록된 서류의 사본, 표지, 및 수수료를 첨부하여야 한다.

다. 양도나 명의변경이 타인에 의하여 잘못 제출되어 등록된 경우

64) MPEP 323.01

65) MPEP 323.02(a)

66) MPEP 323.01(b)
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출원이나 특허의 권리자가, 철자 오류로 인하여 자신의 출원이나 특허에 대하여 다른자가 양

도나 명의변경을 잘못 등록한 것을 발견한 경우, 그 권리자는 정정된 표지를 ARB로 제출하여 그

오류를 정정하여야 한다.67) 그 권리자는 잘못된 정보로 서류를 등록한 자와 접촉하여 그 자로 하

여금 정정용 서류를 등록하도록 요청하여야 한다. 그러나 그 자의 소재를 알 수 없거나 정정용

서류를 제출하려고 하지 않으면, 진정한 권리자는 그 오류를 정정하기 위하여 다음과 같은 서류

를 ARB로 제출하여 필요한 서류를 등록하여야 한다: ① 양도가 잘못 등록되었던 출원/특허를 확

인하는 완전한 표시; ② 올바른 권리자를 확인하고, 종전에 등록된 서류는 잘못된 정보로 제출되

었다고 진술하고, 종전에 등록된 서류의 reel& frame number를 표시한 선언서; 및 ③ 수수료.

9. 양수인의 특허절차를 밟을 수 있는 권리

특허에 관한 권리자나 양수인은 출원이나 특허에 관한 다양한 절차를 밟을 수 있다.68) 권리자

나 양수인은 OA에 대한 응신, TD, Fee Transmittal, 또는 출원상태의 신청서에 서명할 수 있다.

또한, 37 CFR 1.47(b)에 따른 출원을 제출할 수 있으며, 출원절차를 수행할 대리인을 선임할 수

있고, 출원의 명시적인 포기에 동의할 수 있다. 아울러, 재등록 출원 및 발명자의 정정에 동의할

수 있다.

10. 실시권에 대한 등록

미국 특허법에는 특허 실시권 등록제도가 없다. 미국 특허법 §261은 특허권의 양도 등록에 관

하여는 규정하지만, 실시권에 대하여는 언급하지 않고 있으며, 판례와 실무 또한 이 규정이 실시

권에 대하여는 적용되지 않는 것으로 해석한다. 실시권의 등록은 USPTO의 내부 규정에 의해 운

영되고 있을 따름이며, 실시권을 등록하더라도 미등록 실시권에 비하여 특별한 법적 효력이 인정

되는 것은 아니다. 이는 공익적 견지에서 제3자에게 당해 특허를 현실적으로 실시하고 있는 자가

누구인지 등의 정보를 제공하는 의미 이상을 부여받지 못한다. 또한, 특허권의 양도등록과는 달

리, 실시권을 등록하였다고 하여 동일한 특허발명에 대한 후발 실시권자와의 관계에서 우선권을

인정받는 것도 아니다. 따라서 동일한 특허에 대하여 실시권이 경합하면 먼저 실시권을 설정 받

은 자에게 우선권이 있다.

반면, 미국 판례법은 독점적 실시권이든 비 독점적 실시권이든, 실시권이 설정된 상태에서 특

허권이 양수ㆍ양도되는 경우 실시권자는 등록여부와 관계없이 양수인에게도 그 실시권을 주장할

권리를 인정한다. 즉 특허권을 양수하려고 하는 자는 마땅히 당해 특허에 실시권이 설정되어 있

는지 등을 스스로 확인하여 양수 여부를 결정해야 할 책무를 부담한다는 것이다. 그 결과 일단

67) MPEP 323.01(c)

68) MPEP 234
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특허권을 양수한 이상 당해 특허에 실시권이 존재하면 이를 수용하여야 한다는 것이 판례이다.69)

여기서 말하는 대항의 효과는 양수인이 실시권자에 특허권을 행사 할 수 없다는 소극적 의미를

뜻한다. 양도인과 실시권자의 계약상 지위가 양수인에게 승계되는 것이 아니며, 나머지 계약상 의

무는 여전히 양도인이 부담한다.

69) Sanofi v. Med-Tech Veterinarian Prods., Inc., 565 F. Supp. 931, 940 (D.N.J. 1983).
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제4절 미국 정부기관에서 발행되는 서류의 예

1. 시민권증서

[그림 9] 미국의 시민권증서 예시
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2. 법인 존재 확인

가. State of Washington

[그림 10] 워싱턴 주의 법인 등기 증명
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나. State of Oregon

[그림 11] 오리건 주의 법인 등기 증명
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다. State of Delaware

[그림 12] 델러웨어 주의 법인 등기 증명
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3. 자연인 이름 변경

[그림 13] 메인주의 이름 변경 증명
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4. 법인 명칭 변경

가. State of Oregon

[그림 14] 오리건주의 명칭 변경 증명
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5. 법인 합병

가. State of Oregon

[그림 15] 오리건주의 합병 증명
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나. State of Nevada

[그림 16] 네바다주의 합병 증명
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6. 양도 계약서

[그림 17] 양도 계약서
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제5절 소결

1. 등록제도의 일원화

USPTO는 양도를 특허에 관한 권리의 일부 또는 전부가 이전되는 행위로 규정하고 있으며,

권리자 변동, 실시권 설정, 각종 계약을 양도라는 하나의 카테고리로 규정하고 있다. 양도 신청시,

당사자는 등록서류와 상기 등록서류의 표지를 제출하여야 하며, 후순위 권리자에게 대항하기 위

해서는 각종 계약사항을 공중에 공개하여야 한다. 상기 등록서류의 표지는 하나의 형식으로 통일

되어 있으며, 등록 신청인은 EPAS에서 제공하는 웹 페이지를 이용하여 상기 등록서류의 표지를

전자적으로 작성할 수 있다.

2. 의사주의

양도는 계약과 증서의 교부에 의하여 성립되므로, 등록은 당사자 사이에 양도의 성립과는 아

무런 관계가 없다. 예를 들어, 특허권자가 A이고 배타적 실시권자가 B라면, 배타적 실시권이 등

록되지 않아도 B는 제3자의 실시에 대하여 손해배상 등의 책임을 물을 수 있다. B에게 책임을

물을 수 있는 권한이 있는지 여부는 법원에서 판단될 사항이며, 등록 여부와는 무관하다.

등록이 이루어지면, 후순위 권리자에 대한 대항효가 발생하므로, 제출된 서류가 서류에 기재된

내용대로 등록되는 것이 중요하다. 이에 따라, USPTO는 존재하지 않는 특허권에 대한 양도 서

류가 제출되는 것과 같이 중대한 하자가 있는지 여부만을 심사한다. 즉, USPTO는 등록을 위한

형식적인 전제요건의 존부에 대한 심사만을 할 뿐, 권리자의 진정한 의사에 의하여 양도가 이루

어졌는지 여부, 실체적 권리관계에 부합하는지 여부에 대한 심사를 하지 않는다.

본인은 성명 및 서명 일자 기재, 그리고 서명으로 확인되며, 본인의 의사는 표지(cover sheet)

에 대한 서명으로 확인된다. 계약의 진정성을 강화하기 위하여 공증이 이용될 수는 있으나,

USPTO는 등록서류에 대하여 공증을 요구하지 않는다.

등록 신청시 외국인과 내국인 간에 차이는 없으며, 등록 원인이 되는 서류가 영문 이외의 언

어로 작성된 경우 번역문을 제출하여야 한다.



- 60 -

제1절 중국 특허청 및 상표청 - SIPO

1. 중국의 특허제도

중국의 경우, 전리(특허, 실용신안,디자인)를 등록하는 기관과 상표를 등록하는 기관이 서로 다

르다. 전리출원은 중국 국가지식산권국(State Intellectual Property Office; SIPO)에 하며, 상표출

원은 국가공상행정관리총국 상표국에 한다. 중국 국가지식산권국은 중국의 중앙정부인 국무원 직

속 부서이다. 또한 지식산권국이 중앙정부에만 있는 것이 아니라 각 지방정부에도 있다. 하지만

국가지식산권국과 각 성, 직할시, 자치구의 지식산권국이 하는 일은 전혀 다른다. 그 역할의 구분

은 중국 특허법 제3조에 따라 국무원 전리행정부문은 전국 전리업무의 권리를 담당하며, 전리출

원의 수리 및 심사를 총괄하며, 법에 따라 전리권을 수여하며 성, 자치구, 직할시 인민정부의 전

리업무관리부문은 자기 행정구역 내에 전리관리업무를 담당한다고 규정하고 있다. 즉 “국무원 전

리행정부문”은 곧 국가지식산권국을 말하는 것으로, 중국에 출원되는 모든 전리출원을 심사하고,

전리출원을 등록시킬지 말지를 결정하는 것은 국가지식산권국의 고유한 권한에 속한다. 그리고

“성, 자치구, 직할시 인민정부의 전리업무관리부문”은 각 성급의 지식산권국을 말하는 것으로 자

기 행정구역 내에서 전리관리, 전리침해행위의 처리 및 조정, 전리위법행위를 조사 처리하는 전리

관리업무를 담당한다.

중국의 등록의 경우 특허료 없이 특허결정 후 특허증 발급되며 존속기간은 출원일로부터 20년

이며, 실용신안과 의장의 존속기간은 출원일로부터 10년, 출원공고 없이 등록결정을 받으면 공보

에 공고되며 이의신청기간은 등록 공고일로부터 6개월이며, 등록비용은 등록시에 연차료 2년분을

납부하고 3년차부터는 매년 출원일에 납부한다.

발명전리권의 수여에 있어 전리출원에 대해 실체심사의 결과 거절이유가 발견되지 않은 경우

에는 국무원 전리행정부문은 전리권을 수여하는 결정을 하고 전리증을 교부하며, 동시에 등록 및

공고를 실시한다.

발명전리권의 경우 공고일로부터 효력이 발생하고. 국무원 전리행정부문이 전리권 수여의 통

지를 발송한 후 출원인은 통지를 수령한 날로부터 2개월 이내에 등록절차를 수행한다.

국무원 전리행정부문은 전리등록원부를 설치 (A) 전리권의 수여, (B) 전리출원권 전리권의 이
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전, (C) 전리권의 질권설정 보전 및 그 해제, (D) 전리권 실시허가계약의 신청, (E) 전리권의 무

효선고, (F) 전리권의 소멸, (G) 전리권의 회복, (H) 전리 실시의 강제허가, (I) 전리권자의 성명

또는 명칭 국적 및 주소의 변경 사항을 등록 하고 있으며, 중국특허법 실시세칙 제89조 제1항은

전리공보의 기재사항에 대하여 규정하고 있다.

실용신안 디자인 전리권의 수여에 있어 실용신안 및 디자인의 전리출원에 대해 초보심사의 결

과 거절 이유가 발견되지 않은 경우는 국무원 전리행정부문은 실용신안 전리권 또는 디자인 전리

권을 수여하는 결정을 하고 상응하는 전리증을 교부하며 동시에 등록 및 공고한다.

중국 상표의 국제등록출원과 상표의 국제등록은 중국이 가입한 관련 국제조약에 따라 실시하

며, 구체적인 규칙은 국무원 공상행정관리부문이 제정하고. 이 규정에 의거하여 제정된 것이 ‘마

드리드협정 및 그 의정서에 의거하는 상표국제등록실시규칙’이며, ‘표장의 국제등록에 관한 마드

리드협정’ 및 ‘표장의 국제등록에 관한 마드리드협정에 대한 의정서’ 및 ‘표장의 국제등록에 관한

마드리드협정 및 이 협정의 의정서에 대한 공동실시세칙’ 규정에 따라 실시하는 상표의 국제등록

출원절차, 출원자격, 납부비용, 사용언어, 제출문서 방식, 이의제기, 영역지정, 출원거절 등에 대해

구체적인 규정이 마련되어 있다.

2. 산업재산권의 발생

실질심사를 통하여 특허출원에 대한 거절이유를 발견하지 못한 경우에는, 국무원 특허행정부

서는 발명특허권을 수여하는 결정을 하고, 발명특허증을 발급하고, 동시에 등록과 공고를 한다.

발명특허권은 공고한 날로부터 효력이 발생된다.70)

초보심사를 통하여 실용신안 및 디자인출원에 대한 거절이유를 발견하지 못한 경우에는, 국무

원 특허행정부서는 실용신안권 또는 디자인권을 수여하는 결정을 하고, 상응하는 특허증을 발급

하고 동시에 등록 및 공고를 한다. 실용신안권 및 디자인권은 공고한 날로부터 효력이 발생한

다.71)

국무원 특허행정부서에서 특허권 부여 통지서를 발송한 후 출원인은 통지를 받은 날로부터 2

개월 내에 등록 수속을 하여야 한다. 출원인이 기한 내에 등록 수속을 하였을 시 국무원 특허행

정부서는 특허권을 수여해야 하며 특허증을 발부하고 공고한다.72)

등록 수속시 출원인은 특허등록료, 공고인쇄비 및 특허권 수여 당해년의 연차등록료를 납부해

70) 중국특허법 제39조

71) 중국특허법 제40조

72) 중국특허법 시행규칙 제54조
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야 한다. 출원인은 직접 국무원 특허행정부서에 납부할 수 있고, 우체국 또는 은행을 통하여 납부

하거나 또는 국무원 특허행정부서가 규정한 기타 방식으로 납부할 수 있다. 기한 내에 비용을 납

부하지 아니하거나 또는 부족하게 납부한 경우 등록수속을 하지 아니한 것으로 간주한다.73)

특허권 수여의 당해 연도이후의 연차등록료는 전년도의 기한만료 전에 납부해야 한다. 특허권

자가 비용을 납부하지 아니하거나 또는 부족하게 납부한 경우 국무원 특허행정부서는 특허권자에

게 연차등록료 납부 기한 만료일로부터 6개월 내에 추가 납부와 동시에 연체료를 납부하도록 통

지하여야 한다. 연체료 금액은 규정을 초과한 비용납부기한 1개월 마다 그 연도 연차등록료의

5%를 가산하여 수납한다. 기한 내에 비용을 납부하지 아니한 경우 특허권은 연차등록료 납부기

한 만료일로부터 종료한다.74)

3. 공보 및 정보 관리

국무원 특허행정부서는 완전하고, 정확하며, 신속하게 특허정보(patent-related information)를

공표하고, 정기적으로 특허공보(patent gazettes)를 출판하고 있다.75)

특허공보는 다음 내용을 포함한다:76)

(A) 특허출원의 서지사항 및 요약서;

(B) 특허출원의 실질심사 청구 및 국무원 특허행정부서가 특허출원에 대하여 스스로 진행한

실질심사의 결정;

(C) 특허출원공개 후의 거절, 취하, 취하간주, 포기간주, 회복 및 이전;

(D) 특허권의 수여 및 특허권의 서지사항;

(E) 특허 또는 실용신안의 요약서, 디자인의 도면 또는 사진 1부;

(F) 국방특허, 비밀유지특허의 비밀 해제;

(G) 특허권의 무효선고;

(H) 특허권의 종료, 회복;

(I) 특허권의 이전;

(J) 특허실시허가계약의 비준;

(K) 특허권의 질권, 보전 및 그 해제;

(L) 특허실시 강제허가의 수여;

(M) 특허권자의 성명 또는 명칭, 주소의 변경;

73) 중국특허법 시행규칙 제97조

74) 중국특허법 시행규칙 제98조

75) 중국특허법 제21조

76) 중국특허법 시행규칙 제90조
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(N) 서류의 공시송달;

(O) 국무원 특허행정부서가 실시한 보정; 및

(P) 기타 관련 사항.

특허복심위원회는 특허권 무효선고의 청구에 대하여 즉시 심사 및 결정을 하여야 하며, 청구

인 및 특허권자에게 통지하여야 한다. 특허권 무효를 선고한 결정은, 국무원 특허행정부서가 등록

및 공고한다. 77)

국무원 특허행정부서가 실시강제허가를 부여한 결정은, 즉시 특허권자에게 통지해야 하고, 등

록 및 공고해야 한다.78)

4. 등록원부

중국에서 등록원부는 ‘특허등기부’로 호칭된다. 등록원부에는 특허출원과 특허권에 관련된 다

음의 사항을 포함한다:79)

(A) 특허권의 수여;

(B) 특허출원권, 특허권의 이전;

(C) 특허권의 질권, 보전 및 그 해제;

(D) 특허실시허가계약의 비준;

(E) 특허권의 무효선고;

(F) 특허권의 종료;

(G) 특허권의 회복;

(H) 특허실시의 강제허가; 및

(I) 특허권자의 성명 또는 명칭, 국적과 주소의 변경.

누구든지 다음의 중국 특허 조회 시스템에 접속하여 등록원부를 열람할 수 있다:

http://cpquery.sipo.gov.cn/. 출원번호로 검색이 가능하며, 일반정보, 심사정보, 비용정보, 통지서의

송부정보, 특허등기부, 동족 파일(분할출원의 경우 모출원, 자출원)의 정보, 추가평론 등을 확인할

수 있다.

77) 중국특허법 제46조

78) 중국특허법 제55조

79) 중국특허법 시행규칙 제89조
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[그림 18] 중국 특허 조회 시스템 메인 화면
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[그림 19] 중국 등록원부 예시
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제2절 출원/특허에 관한 권리 및 그 양도성

1. 출원/특허에 관한 권리 및 그 양도성

가. 특허권

SIPO는 발명특허출원이 실질심사를 통하여 거절이유를 발견하지 못한 경우에는, 국무원 특허

행정부서는 발명특허권을 수여하는 결정을 하고, 발명특허증을 발급하고, 동시에 등록과 공고를

한다. 발명특허권은 공고한 날로부터 효력이 발생한다.80)

나. 양도

특허출원권과 특허권은 양도할 수 있다.81) 다만, 중국인이 외국인, 외국기업 또는 외국의 기타

조직에게 특허출원권 또는 특허권을 양도하는 경우에는, 관련 법률, 행정법규의 규정에 따라 절차

를 밟아야 한다. 중국은 자국 산업의 보호를 위하여 전리권이 외국인에 의하여 소유되는 것을 엄

격히 제한하고 있다.

특허출원권 또는 특허권을 양도할 경우에는, 당사자는 서면으로 계약을 체결하고, 국무원 특허

행정부에 등록해야 하며, 국무원 특허행정부서는 공고한다. 특허출원권 또는 특허권의 양도는 등

록한 날로부터 효력이 발생한다. 중국에서의 양도는 미국에서의 양도와 달리 권리의 전부 이전으

로 정의되며, 등록이 효력발생요건에 해당한다.

계약에 의한 권리이전을 제외하고, 특허권이 기타 이유로 이전이 발생하는 경우, 당사자는 관

련 증명서류 또는 법률서류에 근거하여 국무원 특허행정부서에 특허권자 이전절차를 밟아야 한

다.82)

다. 실시권83)

특허권자는 실시허가계약, 즉 실시권을 설정할 수 있다. 법인 또는 개인이 타인의 특허를 실시

하는 경우에는, 특허권자와 실시허가계약을 체결하고, 특허권자에게 특허사용료를 지급해야 한다.

허가를 받은 자는 계약 규정 이외의 어떠한 법인 또는 개인이 당해 특허를 실시하는 것을 허가할

권리가 없다.84) 실시권자의 남용을 방지하기 위하여, 실시권자가 다시 제3자에게 실시권을 부여

하는 것을 법으로 금지하고 있다.

80) 중국특허법 제39조

81) 중국특허법 제10조

82) 중국특허법 시행규칙 제14조제1항

83) 국가지식산권 국령 제62호

84) 중국특허법 제12조
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라. 질권85)

특허권자는 질권을 설정할 수 있다. 실시권과 달리, 질권은 등록된 날로부터 효력을 가진다.

특허권으로 질권을 설정할 경우, 피질권자와 질권자는 공동으로 국무원 특허행정 부서에 질권등

록을 해야 한다.86)

2. 등록과 관련된 규정

중국에서 등록과 관련된 규정은 ‘특허권 설정 등록’, ‘서지사항 변경’, ‘실시허가 계약’, ‘질권’으

로 구분된다.

서지사항 변경은 중국특허법 제10조에서 규정하고 있고, 그와 관련된 상세 내용은 시행규칙

제119조 및 심사기준에서 설명하고 있다. 구체적으로, 중국특허법 제10조는 ‘특허출원권 또는 특

허권의 양도는 등록한 날로부터 효력이 발생한다.’고 규정하고 있고, 시행규칙 제119조제2항은 ‘발

명자의 성명, 특허출원인 및 특허권자의 성명, 명칭, 국적 및 주소, 특허대리기구의 명칭, 주소 및

대리인의 성명에 대한 변경을 청구하는 경우, 국무원 특허행정부서에 서지사항 변경절차를 밟아

야 하고 변경이유에 대한 증명자료를 구비하여 첨부해야 한다’고 규정하고 있으며, 심사기준은

‘어떠한 경우라도 특허권이 이전되는 경우 서지사항 변경을 신청해야 한다’고 규정하고 있다.

실시허가 계약은 중국특허법 제14조제2항에서 ‘특허권자와 타인이 체결한 특허실시허가계약

은 계약효력 발생일로부터 3개월 내에 국무원 특허행정부서에 등기해야 한다.’고 규정하고 있다.

실시허가계약에 관한 상세 내용은 국가지식산권 국령 제62호에서 규정하고 있다.

질권은 중국특허법 제14조제3항에서 ‘특허권으로 질권을 설정할 경우, 피질권자와 질권자는 공

동으로 국무원 특허행정 부서에 질권등기를 해야 한다.’고 규정하고 있다. 질권에 관한 상세 내용

은 국가지식산권 국령 제56에서 규정하고 있다.

나아가, 시행규칙 제118조제3항은, ‘포기, 전부 무효 및 종료된 특허권에 대한 서류는 그 특허

권의 효력 상실일로부터 만 3년 후에는 보존하지 아니한다’고 규정하고 있다.

3. 등록서류의 제출수단 – 온라인 제출 가부

등록절차는 반드시 서면형식 또는 국무원 특허행정부서가 규정한 기타형식으로 처리한다.87)

85) 국가지식산권 국령 제56호

86) 중국특허법 시행규칙 제14조제3항

87) 중국특허법 시행규칙 제2조
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등록절차에 제출되는 서류는 반드시 중문을 사용해야 한다. 서류가 외국어로 작성된 경우, 국무원

특허행정부서가 필요하다고 간주할 때 당사자에게 지정기한 내에 중문 번역문의 제출을 요구할

수 있다.88)

KIPO가 특허로에서 온라인제출을 위한 프로그램을 제공하는 것과 같이, SIPO는 CPC라는 전

자신청 프로그램을 제공하고 있다. 출원인이 전자신청을 이용하는 경우, 사용자 등록을 하여야 하

고, 발급된 아이디와 비밀번호로 전자출원 시스템에 로그인을 하여야 한다.

출원인이 전자신청을 하는 경우, 국무원 특허행정부서에서 발송되는 각종 통지서는 모두 전자

파일 형식으로 해당 출원인의 전자신청 시스템에 접수되며, 출원인은 정기적/비정기적으로 로그

인하여 통지서 수신여부를 확인하여야 한다. 전자신청 시스템으로는 xml, word, pdf 형태의 파일

만 접수가 가능하다.

[그림 20] 전자신청 화면 예시

서지사항 변경 신청은 전자신청으로 가능하지만, 실시권 및 질권과 관련된 등록신청은 전자신

청으로 이루어질 수 없다.

등록의 원인이 되는 서류는 원본이 제출되어야 한다. 다만, 서류가 사본인 경우, 공증되거나,

서류를 제공하는 관할 부서의 공식 인감이 부착되면 원본과 동일하게 취급된다. 서류가 외국에서

만들어진 사본인 경우, 공증되어야 한다.

88) 중국특허법 시행규칙 제3조
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특허와 관련된 기타 서류가 다음과 같은 상황 중 하나라도 관련되면, 제출하지 않은 것으로

간주된다: (A) 규정된 양식을 사용하지 않았거나 규정에 부합되지 아니하게 기재된 경우; 및 (B)

규정에 따라서 증명 자료를 제출하지 않았을 경우.89) 국무원 특허행정부서는 제출하지 않았다고

간주한다는 심사 의견 통지서를 통지한다.

제3절 서지사항 변경

1. 서지사항 변경의 대상

발명자의 성명, 특허출원인 및 특허권자의 성명, 명칭, 국적 및 주소, 특허대리기구의 명칭, 주

소 및 대리인의 성명에 대한 변경을 청구하는 경우, 국무원 특허행정부서에 서지사항 변경절차(a

request for a change in the bibliographic data)를 밟아야 하고 변경이유에 대한 증명자료를 구

비하여 첨부해야 한다.90)

나아가, 중국 심사기준에서는 어떠한 이유에서든 특허권이 이전되는 경우, 서지사항 변경을 신

청해야 하는 것으로 규정하고 있다.91)

또한, 서지사항 중 적어도 하나에 변경이 이루어지는 경우에도 서지사항 변경을 신청해야 하

는 것으로 규정하고 있다. SIPO에서 규정하고 있는 서지사항은 다음과 같다: (A) 출원 번호 (the

application number); (B) 출원일 (filing date); (C) 발명의 명칭 (title of invention-creation); (D)

분류 기호 (classification symbol); (E) 우선권 정보 (information relating to priority); (F) 출원인

또는 특허권자와 관련된 정보 – 이름, 국적, 거소와 우편번호, 등기 번호 또는 주민번호를 포함

함 {information relating to the applicant or the patentee (including his/its name, nationality or

country/region in which it is registered, address and postcode, organizational code or number

of identification card)}; (G) 발명자 이름 (name of the inventor); (H) 특허 대리인 정보

(information relating to the patent agency); (I) 연락처 (information relating to the contact

person); 및 (J) 대리인 (representative).

89) 중국특허법 시행규칙 제45조

90) 중국특허법 시행규칙 제119조

91) 중국특허법 제10조, 시행규칙 제119조제2항, 심사기준 6.7 – Where the patent application right (or

patent right is assigned or is transferred for any other reason, the applicant or patentee shall register

it with the Patent Office in the form of changes in the bibliographic data.
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2. 서지사항 변경의 신청인

서지사항 변경은 대리인이 없을 경우 당사자 본인에 의하여 신청되어야 하고, 대리인이 있을

경우 대리인에 의하여 신청되어야 한다. 중국에 거소 또는 영업소가 없는 외국인의 경우, 특허대

리기구에 위임하여 특허사무를 처리해야 한다.92) 권리이전의 경우, 새로운 권리 소유자 또는 그

의 대리인에 의하여 서지사항 변경이 신청되어야 한다.

3. 서지사항 변경의 심사

제출된 서류가 부적접한 경우, 처음부터 없었던 것으로 간주되며 SIPO는 해당 사실을 신청인

에게 안내한다. 제출된 서류가 적법한 경우, 등록이 완료되기 전이라도 , Notification of Passing

Examination on Formalities을 신청자에게 통지한다. 등록이 특허권 이전과 관련된 경우, 이전에

관련된 모든 당사자들에게 Notification of Passing Examination on Formalities을 통지한다.

신청서를 제출한 날로부터 한 달이내에 수수료가 납부되어야 하고, 납부기간 내에 납부되지

않으면 신청서가 처음부터 제출되지 않은 것으로 취급된다.

4. 서지사항 변경시 제출서류

(A) 이름/명칭의 변경인 경우, 주관부서에서 발행하는 증명서류를 제출해야 한다. 증명서류가

사본인 경우 상기 사본이 공증된 서류여야 한다.

(B) 이름/명칭 오류의 변경인 경우, 당사자의 서명 또는 날인이 포함된 선언서를 제출해야 한

다.

(C) 국적 변경인 경우, 그의 신분을 증명할 수 있는 서류를 제출해야 한다. 예를 들어, 주민등

록증이나 여권을 제출할 수 있다. 다만, 서류의 사본을 제출하는 경우, 상기 사본이 공증된 서류

여야 한다.

(D) 계약/증여로 이전이 발생하는 경우, [계약서]가 제출되어야 한다. [계약서]에는 양수인의

이름과 주소가 기재되어야 한다. 특허권에 질권이 설정된 경우에는 질권자의 [동의서]가 추가적으

로 제출되어야 한다. 등록의무자가 법인인 경우, 공식 인감이나 법인 도장에 의하여 날인되어야

하고, 자연인인 경우 서명 또는 날인되어야 한다. 당사자가 모두 외국인인 경우, 양쪽 당사자의

사인이나 날인이 포함된 [계약서]가 제출되어야 한다. 양도인이 중국인 양수인이 외국인인 경우,

관련부서의 [허가증] + 양쪽 당사자의 사인이나 날인이 포함된 [계약서]가 제출되어야 한다. 양도

92) 중국특허법 제19조
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인이 외국인 양수인이 중국인인 경우, 양쪽 당사자의 사인이나 날인이 포함된 [계약서]가 제출되

어야 한다.

(E) 합병, 파산, 청산, 조직 변경에 의한 이전의 경우, 관련기관의 [증명서]가 제출되어야 한다.

(F) 상속 등 일반승계에 의한 이전의 경우, 유일한 합법적인 후계자임을 증명하거나 모든 후

계자들이 포함되어 있다는 [공증된 문서]가 제출되어야 한다.

(G) 경매에 의한 이전의 경우, 법적인 유효 [증명서]가 제출되어야 한다.

(H) 담보 계약에 의한 이전의 경우, 담보 계약의 양 당사자에 의한 [동의서] + 담보 계약 실

현의 [증명서]가 제출되어야 한다.

(I) 결론적으로, 중국에서는 본인 확인이나 본인 의사 확인은 이루어지지 않는다. 원본이 원칙

이나, 사본의 경우 원본에 대한 진실한 사본임을 증명하는 공증이 필요하다. 중국인에서 외국인으

로 특허권이 이전되는 경우, 관련부서의 허가가 필요하다.

5. 서지사항 변경의 효과

서지사항 변경의 등록은 효력발생요건으로 해석되며, Notification of Passing Examination on

Formalities이 배포(issuance)될 때부터 효과가 발생한 것으로 취급된다.

제4절 실시허가 계약

1. 실시허가 계약의 등록신청

국가지식산권국은 전국의 특허 실시허가 계약의 등록 작업을 책임진다. 특허권자와 타인이 체

결한 특허실시허가계약은 계약효력 발생일로부터 3개월 내에 국무원 특허행정부서에 등기해야 한

다.93) 실시허가 계약은 ‘실시권’으로 호칭될 수 있다.

가. 주체적 요건

특허 실시 허가의 허가인은 합법적인 특허권자 또는 기타 권리인이어야 한다. 공유되는 특허

93) 중국특허법 실시세칙 제14조제2항
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권으로 특허 실시 허가 계약을 체결하는 경우, 전체 공유자가 별도로 약정하거나 또는 기타 공유

자의 동의를 얻어야 한다.

중국에 상주하는 거처 또는 영업소가 없는 외국인, 외국 기업 또는 외국 기타 조직이 등록 관

련 수속을 하는 경우, 법에 의거하여 설립된 특허 대리기구에 위탁하여 처리하여야 한다. 중국 기

관 또는 개인이 등록 관련 수속을 처리하는 경우, 법에 의거하여 설립된 특허 대리기구에 위탁하

여 처리할 수 있다.

당사자가 모두 중국인인 경우, 특허국 지정 대행 사무소에서 수속이 가능하다. 당사자에 외국

인이 포함된 경우, 외국인은 특허대행사무소에 위탁하여 대리인이 특허실시허가계약을 등록해야

한다. 나아가, 국가지식산권국 특허국 초심부 발문처에 한해서만 허가를 신청할 수 있다.

나. 시기적 요건

실시허가계약 체결 후 당사자(허가자 및 피허가자)는 계약 발효일부터 3개월 이내에 국가지식

산권국이 지정한 부서에서 등록해야 한다. 이때 계약 체결일을 반드시 계약 발효일로 할 필요가

없으며, 계약서에 발효일로 명확히 정한 날을 기준으로 한다. 계약효력 발생일로부터 3개월이 경

과한 경우, 당사자는 원 특허실시허가계약의 유효성에 관한 성명서를 제출하고, 기간 내에 허가등

록을 하지 않은 상황에 관해 설명해야 한다.

다. 실시허가 계약의 유형

독점/배타/통상 3종류가 있으며, 어느 하나의 유형만 선택 가능하다. 실시권자가 제3자에게 실

시권을 부여하는 것은 허용되지 않는다.94)

라. 신청방식

당사자는 우편, 직접 송부 또는 국가지식산권국이 규정한 기타 방식을 통해 특허 실시 허가

계약 등록 관련 수속을 할 수 있다.

마. 수수료

수수료는 없으며, 국가지식산권국은 등록 신청을 받은 날로부터 7 업무일 내에 심사하고 등록

여부를 결정한다.

2. 제출서류

94) 중국특허법 제12조
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(A) 허가인 또는 그가 위탁한 특허 대리기구가 서명 또는 날인한 특허 실시 허가 계약 등록

신청서;

(B) 특허 실시 허가 계약서 - 특허 실시 허가 계약서에는 이하 내용이 포함되어야 한다: (a)

당사자의 성명 또는 명칭, 주소; (b) 특허권 항목 수 및 매 항목의 특허권 명칭, 특허번호, 출원

일, 수권공고일; 및 (3) 실시 허가의 종류와 기한;

(C) 양측 당사자의 신분증명서;

(D) 특허 대리기구에 위탁한 경우, 위탁권한을 명기한 위탁서; 및

(E) 기타 제공해야 할 자료.

신분 증명 이외에, 당사자가 제출하는 기타 각종 문건은 중국어를 사용하여야 한다. 신분 증명

이 외국어인 경우, 당사자는 중국어 번역문을 첨부하여야 하며, 첨부하지 않은 경우 제출하지 않

은 것으로 간주한다.

원본 제출이 원칙이나, 공증된 사본을 제출하면 원본과 동일하게 취급된다.

3. 등록서류에 대한 심사

등록 신청에 하기의 정황 중의 하나가 있는 경우 등록을 허가하지 않고, 당사자에게 ‘특허 실

시 허가 계약 등록 불허 통지서’를 발송한다.

(A) 특허권이 이미 종료되었거나 또는 무효가 선고된 경우;

(B) 허가인이 특허 등기부에 기재된 특허권자가 또는 허가를 수여할 권리가 있는 기타 권리인

이 아닌 경우;

(C) 특허 실시 허가 계약서에 (a) 당사자의 성명 또는 명칭, 주소; (b) 특허권 항목 수 및 매

항목의 특허권 명칭, 특허번호, 출원일, 수권공고일; 및 (c) 실시 허가의 종류와 기한 중 적어도

하나가 포함되지 않은 경우;

(D) 실시 허가 기한이 특허권 유효기간을 초과한 경우;

(E) 공유 특허권자가 법률 규정 또는 약정을 위반하여 특허 실시 허가 계약을 체결한 경우;

(F) 특허권이 연회비 납부 체납기한 내에 처한 경우;

(G) 특허권의 귀속에 분쟁이 발생하였거나 또는 인민법원이 특허권에 대해 보전 조치를 재정

함으로 인해, 특허권의 유관 절차가 중지된 경우;

(H) 동일한 특허 실시 허가 계약 등록이 중복 신청된 경우;

(I) 특허권이 저당된 경우, 단 질권자의 동의를 거친 경우는 제외한다;

(J) 이미 등록된 특허 실시 허가 계약과 충돌하는 경우;

(K) 기타 등록을 허가해서는 안 되는 정황.
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피허가자에 외국인이 포함된 경우, 기술 수출입 등록증 또는 기술 수출입 허가증의 제출이 필

요하다. 즉, 유관부서의 허가가 필요하다.

등록 신청이 심사를 거쳐 통과된 경우, 국가지식산권국은 당사자에게 ‘특허 실시 허가 계약 등

록 증명서’를 발급하여야 한다.

4. 실시허가 계약의 등록 효력

특허 실시 허가 계약 등록의 유관 내용은 국가지식산권국이 특허 등기부에 등기하고, 특허공

보에 이하 내용을 공고한다: 허가인; 피허가인; 주분류번호; 특허번호; 출원일; 수권공고일; 실시

허가의 종류와 기한; 그리고 등록일자. 실시허가계약 등록은 이미 계약하여 발효한 특허실시허가

계약을 유지하고 이를 대외적으로 공개하는 행위를 뜻한다. 즉, 실시허가 계약의 등록은 효력발생

요건이 아니며, 대항효로 볼 수 있다.

국가지식산권국은 특허 실시 허가 계약 등록 데이터베이스를 구축하고, 대중은 특허 실시 허

가 계약 등록의 법률 상태를 조회할 수 있다.

제5절 질권

1. 질권의 신청

가. 주체적 요건

특허권자와 질권자는 서면으로 특허권에 대한 질권을 체결할 수 있다. 특허권이 공유인 경우,

모든 공유자의 동의가 있어야 한다.

중국에 상주하는 거처 또는 영업소가 없는 외국인, 외국 기업 또는 외국 기타 조직이 등록 관

련 수속을 하는 경우, 법에 의거하여 설립된 특허 대리기구에 위탁하여 처리하여야 한다. 중국 기

관 또는 개인이 등록 관련 수속을 처리하는 경우, 법에 의거하여 설립된 특허 대리기구에 위탁하

여 처리할 수 있다.

나. 시기적 요건

실시허가 계약과 달리 시기적 제한이 없다.
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다. 신청방식

당사자는 우편, 직접 송부 또는 국가지식산권국이 규정한 기타 방식을 통해 특허 실시 허가

계약 등록 관련 수속을 할 수 있다.

2. 제출서류

(A) 특허권자와 질권자가 서명 또는 날인한 특허 질권 등록 신청서;

(B) 특허 질권 계약서 - 특허 실시 허가 계약서에는 이하 내용이 포함되어야 한다: (a) 당사

자의 성명 또는 명칭, 주소; (b) 담보 채권의 금액; (c) 채무 금액; 및 (d) 특허권 항목 수 및 매

항목의 특허권 명칭, 특허번호, 출원일, 수권공고일;

(C) 양측 당사자의 신분증명서;

(D) 특허 대리기구에 위탁한 경우, 위탁권한을 명기한 위탁서; 및

(E) 기타 제공해야 할 자료.

신분 증명 이외에, 당사자가 제출하는 기타 각종 문건은 중국어를 사용하여야 한다. 신분 증명

이 외국어인 경우, 당사자는 중국어 번역문을 첨부하여야 하며, 첨부하지 않은 경우 제출하지 않

은 것으로 간주한다.

3. 등록서류에 대한 심사

등록 신청에 하기의 정황 중의 하나가 있는 경우 등록을 허가하지 않고, 당사자에게 ‘특허 실

시 질권 등록 불허 통지서’를 발송한다:

(A) 제출된 서류의 기재가 불일치하는 경우;

(B) 특허권이 이미 종료되었거나 또는 무효가 선고된 경우;

(C) 특허권이 아직 부여되지 않은 경우;

(D) 특허권이 연회비 납부 체납기한 내에 처한 경우.

4. 질권의 등록 효력

질권은 등록된 날로부터 효력을 가진다. 실시허가 계약과 달리 질권의 경우, 등록이 효력 발생

요건에 해당한다.
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제6절 중국 정부기관에서 발행되는 서류의 예

1. 법인 명칭 변경

[그림 21] 중국의 법인 명칭 변경 예시
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2. 영업집조

영업집조는 중국 정부에서 발행하는 상업등기의 호칭이다.

[그림 22] 중국의 상업등기 예시
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3. 대만의 상업등기

가. 세로형
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나. 가로형

[그림 23] 대만의 상업등기 예시
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4. 홍콩의 상업등기

홍콩에 설립된 모든 법인은, 사업자등록조례(Business Registration Ordinance, Cap 310)에 따

라, 사업을 하고 있는지 여부와 상관없이, 폐업을 하기 전까지, 사업자등록증(Business

Registration Certificate)을 갱신해야 한다. 사업자등록증은 유효기간이 명시되어 있고, 일반적으

로 1년을 유효기간으로 하며, 필요시 3년까지 유효기간을 정할 수 있다.

[그림 24] 홍콩의 상업등기 예시
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5. 홍콩의 법인 존재 확인

[그림 25] 홍콩의 법인존재확인서 예시
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제7절 소결

1. 등록제도의 삼원화

중국은 등록제도를 삼원화 하고 있다. 실시 허가 계약 등록 방법과 질권 등록 방법을 각각 별

도의 국가지식산권 국령으로 규정하고 있으며, 그 외 나머지 등록 사항은 서지사항 변경으로 심

사기준에서 규정하고 있다.

실시권과 질권의 경우, 제출되어야 할 서류가 국령에 의하여 규정되어 있다. 일 예로, 당사자

의 신분증명서가 제출되어야 하고, 신분증명서가 사본인 경우에 한하여 공증이 요구된다. 등록 의

무자와 등록 권리자가 공동으로 신청해야 한다.

실시권 또는 질권 등록 시 제출해야 하는 서류는 거의 유사하지만, 실시권 등록은 제3자 대항

요건이고, 질권 등록은 효력 발생 요건이라는 점에서 차이가 발생한다.

실시권과 질권을 제외하고 권리에 영향을 주는 나머지 등록 원인에 대해서는, 서지사항 변경

으로 관리하고 있다. 권리자가 내국인에서 외국인으로 변경되는 경우 유관부서의 허가를 받아야

하는 제한이 있으나, 그 외에는 미국이나 유럽에서처럼 간단히 정보를 변경할 수 있다.

서지사항 변경은 등록이 되어야 그 효력이 발생하지만, 본인 의사 확인을 위해 제출해야 하는

서류는 없다. 합병과 권리 이전도 서지사항 변경에 해당하므로, 단독으로 신청이 가능하다.

중국의 삼원화된 등록제도는 그 법적 근거가 논리적으로 설명되지 못하는 문제가 있다. 자국

산업을 보호하기 위한 정책적인 선택인 것으로 판단된다.

2. 공증

원본 제출이 원칙이나, 공증된 사본(certified copy)을 제출하는 경우 원본과 동일하게 취급된

다. 중국에서의 공증은 사본이 원본에 대한 진정한 사본임을 증명하는 것(원본대조필)이다. 따라

서, 내국인과 외국인 모두 사본을 제출해야 하는 경우에는 공증을 받아야 하며, 내국인과 외국인

간에는 차이가 없다.

3. 외국인 제한

특허가 내국인에게 소유된 상태에서 외국인이 상기 특허를 사용할 수 있게 되는 경우, 유관부

서의 허가가 있어야 한다. 예를 들어, 권리이전 등으로 중국인에게 속해있던 특허권이 외국인에게
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넘어가거나, 실시허가 계약의 피허가인에 외국인이 포함되는 경우, 유관부서의 허가증이 제출되어

야만 등록이 가능하다. 이는, 자국산업을 보호하기 위하여, 외국인에 의하여 특허가 사용되는 것

을 제한하기 위한 조치로 해석된다.
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제1절 유럽특허제도

1. 유럽특허조약

유럽특허제도는 유럽특허조약의 회원국 내에서 유효한 유럽특허(European Patent)를 부여하기

위한 것으로, 유럽특허조약(European Patent Convention)을 근간으로 운영된다. 각 회원국 법원의

판례는 유럽특허조약의 해석을 위한 근거로 사용된다. 유럽특허제도에 있어서, 유럽특허조약과 함

께 심사가이드라인(Guidelines for Examination)이 실질적인 지침서 역할을 한다. 심사가이드라인

은 유럽특허청(European Patent Office; EPO)의 기본업무를 기술하고 있는데, 유럽특허출원의 방

식심사, 실체심사 및 조사를 담당하는 부서 등은 심사가이드라인을 기초로 업무를 수행한다.

유럽특허조약의 목적은 발명의 보호에 관해 유럽국가 사이의 협력을 강화하고, 발명의 보호가

이들 국가 사이에서 특허의 허여를 위한 통일된 절차와 허여된 특허를 규율하기 위한 표준 규칙

을 통해 얻어질 수 있도록 하는 것이다.

유럽특허는 유럽특허조약하에서 허여된 특허를 말하며, 유럽특허가 허여된 각 회원국에서 다

르게 규정하지 않는 한, 회원국에서 허여된 국가특허(national patent)와 같은 조건을 따르고 같은

효력을 가진다.95) 유럽특허의 허여는 하나 또는 그 이상의 회원국에 대해 요청될 수 있다.

유럽특허의 존속기간은 출원일로부터 20년이다. 유럽특허에 의해 부여되는 권리는 유럽특허공

보에 특허허여가 공고된 날로부터 효력이 발생된다. 유럽특허가 허여되면, 각 회원국에서 그 나라

에서 허여된 국가특허에 의해 부여되는 것과 동일한 권리가 유럽특허에 대해 주어진다. 유럽특허

에 대한 침해는 각각의 국가법에 의해 처리된다.

2. 출원의 제출

가. 직접 또는 우편에 의한 출원의 제출

유럽특허출원은 직접, 우편 또는 통신의 기술적 수단에 의해 뮌헨, 헤이그 또는 베를린에 있는

유럽특허청의 접수사무실에 서면으로 제출될 수 있다. 비엔나에 있는 유럽특허청의 지국은 접수

사무실은 아니다. 유럽특허청의 접수사무실 중의 적어도 하나가 서류의 수령을 위해 업무를 하지

않는 날짜는 유럽특허청 관보에 정기적으로 공고된다.96)

95) 유럽특허조약 제2조
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나. 팩스에 의한 출원

유럽특허출원은 유럽특허청의 접수사무실 또는 허락된다면 회원국의 관할국가당국에 팩스에

의해서도 제출될 수 있다. 팩스에 의하여 제출된 서류가 판독불가능하거나 또는 불완전한 경우,

그 서류는 판독불가능한 범위 또는 시도된 전송이 실패된 범위까지 수령되지 않은 것으로 취급된

다. 이는 송신자에게 가능한 한 빨리 통지되어야 한다.97)

다. 전자적 형태의 출원

유럽특허출원과 PCT 출원은 온라인 또는 전자적 데이터 캐리어(electronic data carriers)의

전자적 형태로 유럽특허청에 제출될 수 있다.98) 유럽특허출원 또는 PCT출원을 구성하는 전자적

형태의 서류는, 다른 소프트웨어의 사용이 허용되지 않는 한, epoline Online Filing 소프트웨어

또는 PaTrAs 소프트웨어를 사용하여 만들어져야만 한다. 다른 서류들도, 특허심사 절차에서 전

자적으로 제출될 수 있다.

3, 특허권의 발생

심사부가 특허가 부여될 수 있다고 결정하면, 심사부는 출원인에 특허를 부여하려고 하는 기

초가 되는 본문을 통지해야 한다. 이 본문은 유럽특허조약에 대한 시행 규칙 제71조제3항 하의

통지를 발송함에 의해 출원인에게 통지되는데, 출원인은 연장 불가능한 4개월의 기간 내에 진행

언어 이외의 유럽특허청의 2개의 공식언어로 청구항 번역물을 제출하고 특허허여 및 인쇄를 위한

수수료를 납부할 것을 요청받는다.

출원인이 정해진 기간 내에, 특허허여 및 인쇄에 대한 수수료를 납부하고 청구항의 번역문을

제출하면, 특허허여를 위해 제시된 본문에 동의한 것으로 간주된다. 모든 요건이 만족되면, 유지

료와 추가수수료를 이미 납부한 것을 조건으로, 유럽특허가 허여되는 것이 결정된다. 유지료가 납

부될 때까지 유럽특허의 허여는 유럽특허공보에 공고되지 않는다. 유지료 또는 다른 추가수수료

가 기한 내에 제출되지 않으면, 그 출원은 취하된 것으로 간주된다. 특허허여에 대한 결정은 특허

허여가 유럽특허공보에 공고되는 날까지 효력을 발생하지 않는다.

특허허여에 대한 결정은 유럽특허허여의 공고일을 포함하고, 특허명세서의 인쇄를 위한 기술

적 준비가 완성되었을 때, 출원인에게 보내진다. 유럽특허의 허여가 유럽특허공보에 공고됨과 동

시에, 유럽특허청은 상세한 설명, 청구항 및 필요한 도면을 공고한다. 공고된 명세서의 첫 페이지

96) 유럽특허법, 박동식

97) 유럽특허청장의 결정, 유럽특허청 관보 2007, A3 특별판 No. 3.

98) 유럽특허청장의 결정, 유럽특허청 관보 2007, A4 특별판 No. 3.
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에는 특별히 특허허여의 시점에서 지정된 회원국이 기재된다.

유럽특허조약 제97조에 따르면 유럽특허를 허여한다는 결정은 유럽특허공보에 특허허여결정의

공식적 공고가 된 날에 효력을 발휘한다. 또한, 유럽특허조약 제64조에 따르면, 유럽특허는 유럽

특허공보에 그 특허허여 공고가 된 날로부터 그 소유자에게 부여되며, 특허허여된 것에 대해 각

회원국에서 그 나라에서 허여된 국가특허에 의해 부여되는 것과 같은 권리를 가진다.

유럽특허청은 유럽특허공보에 유럽특허 허여결정의 공식적 공고가 된 후에 가능한 한 빨리 유

럽특허명세서를 공고해야 한다.99) 유럽특허의 명세서가 공고되자마자, 유럽특허청은 유럽특허 등

록증을 그 특허의 소유자에게 발행하여야 한다. 유럽특허청장은 등록증의 내용, 형식 및 통지의

수단을 정해야 하고 행정수수료가 납부될 수 있는 상황을 결정해야 한다.100)

4. 유럽 특허 등록부

가. 유럽 특허 등록부(European Patent Register)의 기재사항

유럽특허청은 유럽 특허 등록부를 가져야 한다. 나아가, 유럽 특허 등록부는 공중의 열람을 위

해 공개되어야 한다.101)

유럽 특허 등록부는 다음의 사항을 포함하여야 한다:

(A) 유럽특허출원의 번호;

(B) 출원일;

(C) 발명의 명칭;

(D) 출원에 부여된 분류 기호;

(E) 지정국;

(F) 특허출원인 또는 특허의 소유자의 상세 사항;

(G) 발명자 게재권을 포기하지 않았다면, 특허출원인 또는 특허의 소유자에 의해 지정된 발명

자의 성, 이름 및 주소;

(H) 특허출원인 또는 특허의 소유자의 대리인에 대한 상세 사항;

(I) 우선권주장에 기초가 된 선출원의 날짜, 국가 및 출원번호;

(J) 분할된 모든 분할출원의 번호;

(K) 원출원에 대한 정보;

(L) 출원의 공개일;

99) 유럽특허조약 제98조

100) 유럽특허조약에 대한 시행규칙 제74조

101) 유럽특허조약 제127조
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(M) 심사청구일;

(N) 출원이 거절되거나, 취하되거나 또는 취하간주된 날짜;

(O) 유럽특허허여가 공고된 날짜;

(P) 이의기간;

(Q) 이의의 제출일;

(R) 이의에 대한 결정의 취지 및 날짜;

(S) 절차의 정지 및 재개의 날짜

(T) 절차의 중단 및 재개의 날짜;

(U) 권리가 재설정된 경우, 재설정된 날짜;

(V) 전환청구의 제출;

(W) 유럽특허조약에 대한 시행규칙이 기록되어야 한다고 규정한 경우 유럽특허출원 또는 유

럽특허에 관한 권리 및 권리의 이전;

(X) 유럽특허의 한정 또는 취소청구에 대한 결정의 취지 및 날짜;

(Y) 재심리청구에 대한 확대심판소의 심결의 취지 및 날짜.102) 유럽특허청장은 규정된 것 외

의 다른 기재사항이 유럽 특허 등록부에 기재되는 것을 결정할 수 있다.

102) 유럽특허조약에 대한 시행규칙 제143조
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나. 유럽 특허 등록부 예시

[그림 26] 유럽 특허 등록부 예시
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5. 출원에 대한 권리 및 그 양도성

가. 이전

유럽특허출원은 하나 또는 그 이상의 지정된 회원국에 대해 이전되거나 권리를 발생시킬 수

있다.103) 유럽특허출원의 양도는 서면으로 행해져야 하고 계약당사자의 서명을 요구한다.104)

유럽특허출원은 하나 또는 그 이상의 지정된 회원국에 대해 이전될 수 있다. 유럽특허조약 제

72조에 위반함이 없이, 유럽특허출원은 이해관계인의 청구와 그 이전이 발생된 것에 대해 유럽특

허청을 만족시키는 서류를 제출함에 의해 유럽특허출원의 양도가 유럽 특허 등록부에 기록된다.

유럽특허출원의 이전신청은 정해진 행정수수료가 납부된 때까지는 제출되지 않은 것으로 간주된

다.

유럽특허출원의 이전을 증명하는 데 적합한 서류는 어떤 종류라도 허용될 수 있다. 양 당사자

에 의해 서명된 선언서는 적절하지만, 양수인도 유럽특허청에 의해 특허등록부에의 기재를 통지

받으므로, 양도인에 의해 서명된 이전의 선언서도 경우에 따라 충분할 수 있다. 양도증서 또는 그

이전을 증명하는 공식문서 또는 그 초본과 같은 정식 증거서류 등이 유럽특허출원의 이전을 증명

할 수 있다.

제출된 증거가 부적당하다고 판명되면, 유럽특허청은 즉시, 그 이전을 신청하는 당사자에게 알

리고 또 언급된 불비사항을 해소하도록 요청한다.

유럽특허출원의 이전 신청이 유럽특허조약에 대한 시행규칙 제22조제1항의 요건에 적합하면,

이전은 그 신청의 날, 또는 요구되는 증거 또는 수수료가 유럽특허청에 수령된 날 중, 늦은 날에

등록된다. 위의 날짜에, 그 이전은 유럽특허청에 대해 효력을 발생하는데, 즉, 그 날로부터 새롭게

등록된 출원인이 유럽특허청에 대한 절차에서 그 유럽특허출원에 대한 권리를 행사할 권한이 있

다. 이전이 일부의 지정국에 대한 것이면, 유럽특허조약 제118조가 적용된다.

나. 실시권

유럽특허출원은 지정된 회원국의 전체 또는 일부 영토 내에서 전체 또는 부분적으로 실시허락

될 수 있다.105) 유럽특허출원은 권리를 발생시킬 수 있고, 실시허락될 수 있으며, 또 집행의 법적

수단의 대상이 될 수 있다. 유럽특허조약에 대한 시행규칙 제22조(권리의 이전에 관한 규정)는

그런 권리의 허여, 설정 또는 이전의 등록에도 준용된다.

103) 유럽특허조약 제71조

104) 유럽특허조약 제72조

105) 유럽특허조약 제73조
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다. 이름 변경

유럽특허 출원인의 변경은 상업등기부 등본과 같은 이름의 변경을 입증하는 증거가 제출됨에

따라 유럽 특허 등록부에 기재되어야 한다.

제2절 프랑스의 산업재산권 등록제도

1. 프랑스 산업재산권 국립연구소 - INPI

지적 재산법(Code la propriété intellectuelle)은 저작, 특허, 실용신안, 디자인, 상표에 대한 규

정을 포함하고 있으며, 공공기관으로서 산업재산권 국립연구소(Institut national de la propriété

industrielle; INPI)를 규정하고 있다. 상기 산업재산권 국립연구소는 한국의 특허청에 해당하며,

산업부장관의 권한 하에 있다.

산업재산권 국립연구소는 산업재산의 보호 및 등록에 필요한 모든 정보를 중앙 집중화하고 공

중에 보급한다. 산업재산에 대한 인식을 높이고 훈련을 제공하기 위한 활동을 수행하며, 산업재산

을 등록하고, 유지 관리한다.106) 나아가, 산업재산권 국립연구소는 산업재산권의 등록, 그리고 산

업재산의 소유권에 영향을 주는 모든 등록을 유지할 책임이 있으며, 산업재산권과 관련된 법률

문서를 공개하고, 공보를 관리해야 하는 책임이 있다.107)

프랑스는 저작권과 산업재산권(디자인, 특허, 상표)을 포함하는 지식재산법을 규정하고 있

다.108) 각 권리는 입법 파트(Partie legislative)와 규제 파트(Partie réglementaire)로 이루어져 있

다. 특허에 있어서, 권리의 양도는 입법 파트에서 규정되고 있고,109) 국가의 특허 등록은 규제파

트에서 규정되고 있다.110)

2. 산업재산권의 발생

출원인은 출원인에게 부여된 제한 시간 내에 설정 등록과 명세서 인쇄를 위한 수수료를 납부

해야 한다.111) 프랑스는 특허권 효력의 유지를 위한 연차료를 출원일로부터 계산하여 2년차부터

106) Article L411-1

107) Article R411-1

108) Code de la propriété intellectuelle

109) Section 2 : Transmission et perte des droits (Articles L613-8 à L613-28)

110) Section 5 : Registre national des brevets (Articles R613-53 à R613-59)

111) Article R612-70
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Year EUR Year EUR

2nd 38 12th 300

3rd 38 13th 350

4th 38 14th 400

5th 38 15th 450

6th 76 16th 510

7th 96 17th 570

8th 136 18th 640

9th 180 19th 720

10th 220 20th 790

11th 260    

1년분씩 납부하면 된다. 최초 2년～5년까지의 연차료는 38유로로서 낮은 편이지만 6년차부터는

76유로로 급상승하고, 누진되는 체계로 되어 있다.

제한 시간 내에 수수료가 납부되지 않으면, 특허 등록 절차는 종료되어야 한다.112)특허는 특허

청장의 결정에 의하여 출원인의 이름으로 등록되며, 상기 결정은 출원인에게 통지되어야 한다. 만

약, 출원이 양도되었다면, 수수료가 납부되기 전까지 특허청에 등록된 마지막 양수인의 이름으로

등록되어야 한다.113) 산업재산권은 특허청장에 의하여 등록되며, 권리자 또는 그의 승계인에게 발

명을 실시할 배타적 권리를 부여한다.114)

특허(The patent)에는 조사 보고서, 출원일, 출원 공개일, 등록결정일, 등록 명세서(publication

of the grant of the patent) 발행일, 우선권에 대한 정보, 분할출원에 대한 정보, 출원시 외국어로

작성된 경우 그에 대한 정보가 포함되어야 한다.115)

상표의 소유권은 등록에 의하여 취득된다. 상표등록은 그 신청일로부터 10년 동안 효력을 가

지며, 무기한으로 갱신이 가능하다.116)

3. 국가 특허 등록부

특허출원 또는 특허에 속하는 권리를 양도하거나 변경하는 모든 행위는 제3자에게 대항할 수

있기 위하여, 산업재산권 국립연구소가 관리하고 있는 국가 특허 등록부(National Patent

Register)라고 하는 특허원부에 이를 기록하여야 한다.117) 상기 특허원부는 유럽 특허 등록부

112) Article R612-72

113) Article R612-71

114) Article L611-1, An industrial property title may be granted by the Director of the National Institute

of Industrial Property to any invention, conferring on the holder or his successors in title an

exclusive right to work the invention.

115) Article R612-71

116) L712-1

117) L613-9



- 94 -

(European Patent Register)에 대응하는 것으로 볼 수 있다.

국가 특허 등록부(National Patent Register)의 기재사항은 다음과 같다:118)

(A) 출원인 정보, 특허 출원 또는 특허의 참조들, 권리의 존재와 범위에 영향을 주는 행위;

(B) 특허 출원 또는 특허의 소유권 또는 그로부터 파생되는 권리를 변경하는 행위, 등록 절차

의 중단 및 재개와 그에 대응하는 명령; 및

(C) 성명, 법적 형태 또는 주소의 변동, 그리고 권리에 영향을 주는 오류의 정정.

특허 등록부는 INPI 및/또는 EPO를 통해 제공될 수 있다.

INPI에서 제공하는 URL은 http://bases-brevets.inpi.fr/en/home.html 이고, EPO에서 제공하는

URL은 https://register.epo.org/regviewer?lng=en 이다.

118) Article L613-53
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[그림 27] 프랑스 특허등록원부 예시
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4. 출원/특허에 관한 권리 및 그 양도성

특허출원 또는 특허로부터 파생되는 권리는 그 전부 또는 일부를 양도할 수 있다.119) 나아가,

특허출원 또는 특허에 대하여 전체적으로 또는 부분적으로 발명을 실시하기 위한 배타적 또는 비

배타적 실시권을 설정할 수 있다. 실시권자가 약정된 범위를 벗어나는 실시를 하는 경우, 특허에

부여된 권리가 적용될 수 있다. 양도와 실시권 설정은 서면으로 이루어져야만 한다.

5. 등록서류

계약에 의한 이전, 신탁에 의한 이전 등으로 특허의 변동 또는 특허로부터 파생되는 권리의

소유가 변동되는 경우, 당사자들 또는 등록 신청시의 소유자 중 적어도 하나에 의하여 다음의 서

류가 제출되어야 한다:

(A) 신청서;

(B) 소유의 변동을 등록하기 위한 증서의 사본 또는 요약서;

(C) 수수료(건당 27유로) 납부; 및

(D) 대리인 증명서.120)

상속에 따른 이전의 경우, 상속인 또는 수증자에 의하여 등록 신청이 이루어질 수 있다.

서류는 특허청에 (A) 직접 제출, (B) 우편 제출 또는 (C) 전자 제출 중 적어도 하나의 방식으

로 이루어질 수 있다. 단, 팩스 제출은 불가능하다.

등록신청인은 아래의 등록신청서를 작성하고, 그 증거를 제출해야 한다.

119) Article L613-8

120) Article R613-55
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[그림 28] 프랑스의 등록신청서
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합병의 경우, 상업 등기의 사본(a copy of an abstract of the Register of Commerce and

Companies)을 제출하여야 한다. 사본을 제출할 수 없는 경우에는 변동을 증명할 수 있는 모든

종류의 서면을 제출할 수 있다.121)

특허출원 또는 특허의 소유자 요청에 응답하여, 이름 변경, 법인 종류, 주소, 오류의 수정은 등

록되어야 한다.122) 이 경우, 신청서; 변경 사항이나 오류를 시정해야하는 증거서류; 및 대리인 증

명서를 제출해야 한다. 수수료 오류의 수정인 경우에 한하여 납부되어야 한다.

6. 등록서류 제출수단 – 온라인 제출 가부

등록서류는 기록을 위하여 반드시 제출되어야 한다. 등록서류는 직접 제출, 팩스 및 온라인으

로 제출될 수 있다.

INPI는 온라인으로 등록서류를 제출할 수 있는 등록서류 제출 시스템을 제공하고 있다. 인터

넷을 이용하여 등록서류 제출 시스템에 접근하면 로그인 화면이 표시된다. 회원가입이 필요하며,

자신의 전자카드 또는 이메일과 비밀번호를 이용하여 등록서류 제출 시스템에 접근한 후 등록서

류를 제출할 수 있다.

등록서류 제출 시스템의 URL은 다음과 같다:

https://eprocedures.inpi.fr/portail/web/login/loginIframe.

7. 등록서류에 대한 INPI의 취급

등록 신청에 대한 등록이 이루어질 수 없는 경우, 그 이유서 통지가 등록 신청자에게 이루어

져야 한다. 등록 신청인은 보정을 할 수 있는 시간을 부여 받아야 하며, 보정이 이루어지지 않거

나 보정이 실패하는 경우, 등록 신청을 거절된다. 상기 이유서 통지에는 제안서가 첨부될 수 있으

며, 등록 신청인이 부여된 시간 내에 이의를 제기하지 않으면 제안서가 수락된 것으로 간주된다.

123)

8. 등록 효과

권리의 양도는 양도일 이전에 제3자가 취득한 권리를 침해하지 아니한다고 규정하고 있다.124)

121) Article R613-56

122) Article R613-57

123) Article R613-58

124) L613-8 제4항
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양도 이후에 제3자에게 대항하기 위해서는 산업재산권 국립연구소가 관리하고 있는 국가 특허

등록부에 기록되어야 한다. 제3자에 효력이 발생하기 위해서는, 양도 또는 권리 변동이 등록되어

야만 한다.

다만, 양도 행위는 기록 전이라도 상기 양도 행위가 이루어진 날 이후에 권리를 획득하였으며,

상기 권리 획득시 상기 양도 행위를 알고 있던 제3자에 대하여 효력을 가질 수 있다. 선순위 권

리가 등록되기 전에 후순위 권리자가 선순위 권리를 알고 있었다면, 선순위 권리의 효력이 후순

위 권리자에게 귀속된다. 125) 즉, 권리의 존재 사실을 알고 있었던 제3자에 대하여만 대항이 가능

하도록 하는 악의자 대항제도를 구비하고 있다.

125) Article L613-9
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8. 프랑스 정부기관에서 발행되는 서류의 예

가. 국적증명서

[그림 29] 프랑스의 국적증명서 예시
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나. 상업 등기부 등본

[그림 30] 프랑스의 상업 등기부 등본 예시
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제2절 독일의 산업재산권 등록제도

1. 독일 특허상표청 - DPMA

독일 특허상표청(Deutsches Patent und Markenamt; DPMA)의 조직에 관한 사항에 근본적인

변화는 1961년에야 이루어졌다. 특허청의 항고부 및 무효부는 특허청으로부터 분리되어 새로이

설립된 연방특허법원에 귀속되었다. 그 이유는 국가기관의 모든 처분에 대해서는 독립된 법원에

의한 통제가 허용되어야 한다는 독일 헌법, 즉 기본법의 요청에 있었다. 그에 의하면 특허법원과

특허청을 완전히 분리할 것이 요구되었다.

특허권은 독일 상표법에 따라 뮌헨소재 독일 특허청의 결정에 따라 특허명부에 등록되고 특허

관보에 공표되어야 한다. 특허취득은 반드시 독일 특허상표청에 수수료를 납부하는 특허 취득 절

차를 밟아야 한다. 특허취득은 반드시 활용 목적이 뚜렷한 최초의 발명으로 제한된다. 외국인도

독일인과 동등한 조건 하에서 특허 출원을 할 수 있다.

독일 내에 거주지가 없거나 영주권을 취득하지 못한 외국인이 독일 내에서 특허 출원을 하고

자 하는 경우에는 반드시 독일 변리사나 변호사를 통해서 특허 신청을 해야 하며, 특허권은 특허

출원일로부터 20년간 보호된다. 독일어로 작성되지 않은 특허 등의 출원도 제출일을 출원일로 인

정하고, 이 경우 출원인은 3개월 이내에 변호사에게 인증을 받거나 법원이 지정한 번역사에 의한

번역본을 제출해야 한다.

2. 산업재산권의 발생

심사의 결과 거절이유를 발견할 수 없거나, 거절이유를 발견하여 의견서 제출 기회를 허여한

후에 출원인이 제출한 의견서 또는 보정서에 의해 그 거절이유가 해소되고 새로운 거절이유를 발

견할 수 없을 때, 심사관은 그 특허출원에 대하여 특허 허여의 결정을 한다. 이 경우 출원인은 허

여 결정의 송달 시에 수수료표에 의한 수수료 납부의무가 발생하고, 납부의무 발생 후 2월 이내

에 납부하지 않은 경우, 수수료표에 의한 할증수수료를 납부하여야 한다.

이 기간의 경과 후, 특허청은, 특허권자에 대하여 통지함으로써, 수수료와 할증수수료가 통지

의 송달 후 1월 이내에 납부되지 않는 경우에는 특허 허여는 없었던 것으로 보며 출원은 취하된

것으로 보는 취지의 통지를 한다.

특허의 등록은 특허 공보(patent gazette)로 출판되어야 하고, 특허의 법적 효력은 특허 공보

에 게재될 때 발생한다.126)
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Year EUR Year EUR

3rd 70 12th 620

4th 70 13th 760

5th 90 14th 910

6th 130 15th 1060

7th 180 16th 1230

8th 240 17th 1410

9th 290 18th 1590

10th 350 19th 1760

11th 470 20th 1940

독일은 설정등록료가 따로 없으며, 제1년에서 제2년까지 권리유지에 드는 비용은 무료이다. 특

허료와 관련하여서는 연차료는 매년 일정액이 누진되는 체계로 되어 있고 3년차부터 1년분씩 납

부하면 된다. 연차료 3년분(예컨대 3년～5년)을 일시에 납부할 경우 일정금액의 감액혜택을 부여

하고 있다.

3. 특허등록원부

가. 등록원부(the Register)의 법적 근거

독일특허법 제30조에 등록원부에 관한 기재사항 등이 명시되어 있다. 동법 제30조 제1항에 의

하면, 특허청은 특허출원과 등록이 허여된 특허권, 그리고 보충적 보호증서의 표시를 기재한 등록

원부를 두도록 되어 있으며, 이 원부의 문서기록은 누구에게나 그 열람이 허용된다. 등록원부에는

출원인 또는 특허권자 그리고 동법 제25조에 따라 대리인 또는 송달수령인의 성명 및 거주지를

기재해야 한다. 이 때 대리인 또는 송달수령인 중 1인의 기재로 족하다. 또한 특허등록원부에는

특허권 및 보충적 보호증서의 시작, 분할, 경과, 소멸, 제한조치, 취소신청, 무효선언뿐만 아니라

이의신청의 제기와 무효소송의 제기에 대해서도 기입해야 한다.

또한 동조 제2항에 의하여 특허청장은 다른 부가적 사항들이 등록원부에 기재될 것인지에 대

해 결정할 수 있고, 동조 제3항에 의하면 특허청은 인적사항의 변경, 즉 출원인 또는 특허권자 그

리고 그 대리인 및 송달수령인의 성명 또는 주소의 변경이 특허청에 증명된 경우에 그 변경사항

을 등록원부에 기재해야 한다. 변경이 등록원부에 기재되지 않은 한, 이전의 출원인 또는 특허권

자 그리고 그 대리인 및 송달수령인이 이 법에 의해 권리와 의무를 가진다. 즉, 새로운 권리자가

등록되기 전까지 이전 권리자에게 권리와 책임이 유지된다.

126) 독일 특허법 제58조
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마지막으로 동조 제4항에 의하면 특허청은 특허권자 또는 실시권자의 신청에 따라서 상대방의

동의가 특허청에 증명된 경우에 한하여 전용실시권의 허여를 등록원부에 기재한다. 실시권허락용

의의 의사가 표시된 경우에는 상기 신청은 허용되지 않는다. 등록원부에의 기재는 특허권자 또는

실시권자의 신청에 의해 소멸된다. 특허권자의 소멸신청은 등록원부에 등록할 때 명시된 실시권

자 또는 그의 법적 승계인의 동의가 있음을 증명해야 한다.

나. 등록원부의 기재사항

등록원부는 출원과 특허권 및 보호증서에 대한 정보를 제공해 준다. 독일의 등록원부는 대체

적으로 등록된 권리에 대한 정보와 연차료 납부 시기 및 여부 그리고 특허권자 등 권리자에 대한

정보로 구성되어 있다. 특허등록원부에는 등록된 권리의 현재 상태와 출원에서 등록 그리고 등록

후의 과정이 자세히 기재되어 있다. 발명의 명칭과 요약 그리고 기술 분류를 기재함으로써 발명

에 대한 정보를 제공하고 있다.

등록원부에는 발명의 상세한 설명과 실시례, 청구항 그리고 도면 등이 기재되어 있다. 연차료

납부 일시 또는 불납으로 인한 특허권의 소멸 등이 표시되어 있다. 출원인과 특허권자 및 발명자

에 대한 인적 사항이 기재되어 있으며, 대리인의 존부도 명시되어 있다.

등록원부에의 기재(또는, 등록서류의 제출)는 특허청 직권으로 또는 신청에 의해 이루어진다.

신청할 수 있는 권리는 등록원부에의 등록에 의해 자신의 권리에 영향을 받는 사람들에게 주어진

다. 따라서 등록원부에 등록된 특허권의 말소를 원하는 제3자의 신청은 허용되지 않는다.

(1). 독일특허법 제30조 제1항에 의한 등록원부 기재사항

(A) 동법 제34조 제3항 제2호에 따른 출원의 표시;

(B) 출원인 또는 특허권자의 성명 및 거주지;

(C) 대리인의 성명 및 거주지;

(D) 출원일로부터 기산되는 특허권의 시작;

(E) 특허권의 분할;

(F) 특허권의 경과;

(G) 동법 제20조에 의한 특허권의 소멸과 특허권에 대한 일부포기;

(H) 동법 제64조에 의한 제한조치;

(I) 동법 제21조에 의한 취소신청 또는 일부취소신청;

(J) 동법 제22조에 의한 무효선언 또는 일부무효선언;

(K) 동법 제59조에 의한 이의신청제기; 및
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(L) 동법 제81조에 의한 무효소송제기.

(2). 독일특허법 제30조 제2항에 의한 기재사항

독일특허상표청장은 동법 제30조 제1항에 언급되어 있지 않은 사항도 동법 제2항에 의거하여

등록원부에 기재할 수 있다. 어떠한 사항이 기재되어야 할 필요가 있는지, 또는 합목적적인지를

판단하는 것은 청장의 재량사항이다. 왜냐하면 부가적인 사항의 기재는 일반 공중에의 정보제공

에 기여할 뿐, 법적 효과가 있는 것이 아니기 때문이다. 동법 제30조 제2항에 의거하여 기재되는

사항은 다음과 같다:

(A) 특허출원 또는 특허권의 절차적 현황에 대한 모든 사항

예를 들면, 출원의 거절, 심사청구를 하지 않음으로 인한 출원의 철회간주, 심사절차에서의 거

절결정, 거절결정의 법적 효력, 특허권 허여, 심사관에 의한 특허권 허여결정, 특허부(patent

abteilung)에 의한 특허권 허여결정, 연방특허법원에 의한 특허권 허여결정, 발명자의 불기재로

인한 특허 소멸, 유럽특허권의 효력이 독일에서는 처음부터 발효되지 않았다는 사실, 출원료의 불

납으로 인한 특허출원의 철회간주, 특허권설정료의 불납으로 인한 특허출원의 철회간주(특허권은

허여되지 않은 것으로 간주됨), 연차료 불납으로 인한 특허권의 소멸, 출원의 철회 또는 철회간

주, 특허권의 포기, 특허권의 일부포기, 존속기간 만료로 인한 특허권의 소멸, 특허부의 결정에 의

한 특허권의 취소, 연방특허법원의 판결에 의한 특허권의 취소, 특허권제한의 신청, 특허부에 의

한 특허권제한 신청의 거절, 연방특허법원에 의한 특허권제한 신청의 거절, 특허부에 의한 특허권

의 제한 결정, 연방특허법원에 의한 특허권의 제한 결정, 제3자에 의한 심사청구, 출원인에 의한

심사청구, 특허권의 일부무효 선언, 특허권의 전부무효 선언, 무효선언에 대한 소송 제기, 무효소

송의 제기, 무효소송의 철회, 무효소송의 기각, 특허권 허여에 대한 이의신청의 제기, 이의신청의

기각 등;

(B) 서지사항, 예를 들면 출원번호 및 특허번호 그리고 기술 분류;

(C) 우선권 주장사항, 즉 우선일, 국가, 번호;

(D) 동법 제36조에 의한 요약; 및

(E) 동법 제43조에 의한 기술조사결과.

(3). 그 밖의 기재사항

(A) 보호증서

(B) 동법 제23조 제1항에 의한 실시권허락용의의 의사표시

출원인 또는 특허권자는 누구나 적절한 보상을 지불하고 자신의 발명을 사용할 수 있다는 허

락의 의사를 미리 표시함으로써, 자신의 권리를 자발적으로 제한할 수 있다. 이를 통해 특허권자

는 연차료를 절반으로 감액 받는 혜택을 누리게 된다. 그러나 다른 한편으로는 이로 인해 자신의
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특허권에 전용실시권을 허여할 수 없기 때문에 자신의 권리의 가치가 절하될 수도 있다는 사실을

고려해야만 한다.

(C) 동법 제63조 제1항에 의한 발명자 표시.

발명자의 성명과 거주지(자세한 동과 번지는 생략).

발명자는 자신의 성명과 거주지가 기재되지 않을 것을 신청할 수 있다.

(D) 유럽특허권의 번역의 공개

(E) 유럽특허권의 번역의 교정

(F) 유럽특허권의 효력이 원시적으로 발생하지 않는다는 사실

(G) 전용실시권의 설정과 소멸

(H) 출원인, 특허권자, 대리인 그리고 송달수령인의 성명 또는 거주지의 변경

다. 등록원부 검색

특허 등록부는 DPMA 및/또는 EPO를 통해 제공될 수 있다.

DPMA에서 제공하는 URL은 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/uebersicht 이고,

EPO에서 제공하는 URL은 https://register.epo.org/regviewer?lng=en 이다.
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라. 특허등록원부의 예시

[그림 31] 독일의 특허등록원부 예시
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4. 출원/특허에 관한 권리 및 그 양도성

독일특허법 제15조는 권리의 양도가 사적 자치에 해당함을 규정하고 있다.127) 나아가, 특허권

자는 배타적/비배타적 실시권을 설정할 수 있으며, 권리의 이전 또는 실시권의 설정은 이전에 설

정된 실시권에 영향을 주지 않는다.

실체적 권리의 변동은 특허원부의 등록과 관계없이 당사자간의 계약에 의하여 성립된다. 특허

등록원부에의 기재는 권리를 창설하거나 소멸시키지 않으며, 선언할 뿐이다. 즉 권리선언적인 효

과를 가질 뿐이다. 권리의 발생과 존속 그리고 소멸은 실체적인 권리관계에 의거하는 것이지, 원

부에의 등록 또는 등록하지 않음에 의거하지 않는다. 또한 원부에의 등록이 그 기재된 내용의 정

확함을 보장해주지 않는다.

다만, 등록된 출원인, 특허권자, 대리인 또는 송달수령인에게 절차를 밟을 수 있는 적격이 부

여된다. 예를 들면, 등록된 자만이 독일특허상표청(DPMA)의 결정의 송달 수령, 독일특허상표청

에 대한 신청서 제출, 특허권의 포기, 출원의 철회, 기타 이의신청과 무효소송 등에서의 소송행위

를 유효하게 할 수 있다.

적격의 변경 시점은 법적 안정성을 위해 변경신청서를 제출한 때가 아니라, 변경이 완료된 때

이다. 등록된 자는 형식적 적격에 의거해서 선의/악의를 불문하고 타인의 권리에 대해 처분권을

가진다. 실체적 권리를 가진 자는 경우에 따라서 손해배상을 청구할 수 있을 뿐이다. 따라서,

DPMA는 등록을 위한 형식적인 전제요건의 존부에 대한 심사만을 할 뿐, 실체적 권리관계에 부

합하는지 여부에 대한 심사는 하지 않는다.

5. 특허등록원부의 변경

가. 직권에 의한 변경

동법 제30조는 DPMA의 직권에 의한 변경은 규정하고 있지 않다. 다만, DPMA는 다음과 같

은 경우에 직권으로 변경할 수 있다.

- 명백한 오기의 정정

- 동법 제30조 제2항에 의한 청장 재량에 의한 등록사항의 경우, 특히 서지사항이나 절차현황

에 대한 기재가 잘못되었을 경우

- 등록원부의 적격 효력이 타당하지 않은 경우

- 절차상의 심각한 하자가 잘못된 기재로 인한 경우

127) 독일 특허법 제15조제1항: The right to the patent, the entitlement to the grant of the patent and

the right deriving from the patent shall devolve upon the heirs. Their rights may be transferred to

others with or without limitation.
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나. 신청에 의한 등록기재사항의 변경 (제30조 제3항)

제30조 제3항에 의한 변경을 위해서는 신청과 신청된 변경사항의 증명을 그 전제 요건으로 한

다. 따라서 비록 DPMA가 기재의 불비를 인지했다하더라도, 직권으로 변경을 하거나 변경을 강

제할 수는 없다. 출원인 또는 특허권자의 인적 변경이란 등록된 자로부터 제3자에게로 권리가 양

도된 경우, 권리자의 변경 없이 회사의 명칭이나 개인의 성명이 변경된 경우를 의미한다. 또한 권

리자가 불특정한 기간 동안 변경된 경우, 예를 들면 담보로 인해 일시적으로 권리가 양도된 경우

도 이에 포함된다. 그러나 질권 또는 저당 등으로 출원이나 특허권에 제3자의 권리가 설정되었으

나, 등록된 자들의 권리 자체가 변화되지 않은 경우에는 이에 속하지 않는다.

다. 절차

등록된 자 또는 그 법적 승계인의 서면에 의한 신청을 요한다. 등록 신청인은 DPMA에서 제

공하는 신청서128)를 작성하여 등록의 원인이 되는 서류와 함께 제출하여야 한다.

출원의 경우 심사기관에, 특허권의 경우 특허부에 제출한다. 제출된 신청의 심사 범위는 등록

원부절차의 본질에 부합되게 제한되어 있다. DPMA는 변경신청과 변경승인을 자유 심증에 의거

하여 심사한다.

라. 변경의 증명

제30조 제3항에 따른 신청의 경우 변경사항을 증명할 것이 요구되는 바, 원칙적으로 신청한

변경을 의심의 여지없이 보여주는 증서를 제출해야 한다. 보통의 경우 신청서 및 변경승인서(법

적 승계인의 등록에 대한 동의서)를 제출하면 된다. 신청서 및 변경승인서는 공증을 받지 않고

제출해도 되므로, 팩스를 통한 제출도 가능하다. 일반적으로 공증 없이 제출해도 가능한 경우는

신청서, 변경승인서, 대리권 증명문서, 법인 대리권, 법률행위에 의한 양도계약 등이다.

권리양도의 등록에 필요한 사항은 재산권의 등록 번호, 등록된 소유자와 주소, 합법적인 양수

인에 대한 정보, 양수인의 명칭과 주소가 필요하다. 소유자나 대리인 법정대리인에 의하여 서명이

되면 유효하게 양도된 것으로 본다. 또한 독일 특허청은 편의를 위하여 관련 서식을 작성하였고

서명의 효력을 인정하지만 만일 등록과정에서 합리적인 의심이 든다면 추가증거를 요구할 수 있

다.129)

128) Form P 3190; https://www.dpma.de/docs/service/formulare/patent/p3190.pdf

129) 독일 특허법 제28조
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6. 등록서류

DPMA는, 증거가 제출되는 경우, 등록원부에 권리자의 변동, 권리자의 이름 변동 또는 거주지

변동, 대리인의 변동, 서비스를 받을 권한을 가진 자(또는, 권리적격자)의 변동을 기재하여야 한

다. 등록이 이루어지기 전까지, 이전의 권리자, 대리인 또는 권리적격자가 권리와 의무의 적용을

받는다.130)

DPMA는 특허권자 또는 실시권자의 요청에 응답하여 배타적 전용 실시권을 등록원부에 기재

하여야 한다.131) DPMA는 통상실시권에 대해서는 당연 대항제도를 두고 있다.

등록신청인은 아래 그림의 등록신청서를 작성하고 그 증거를 제출하여야 한다.

130) 독일 특허법 제30조제3항

131) 독일 특허법 제30조제4항
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[그림 32] 독일의 등록신청서
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매매, 합병 등과 같은 계약에 의하여 특허권이 이전되는 경우, 특허권자 또는 그의 대리인에

의하여 서명된 증거가 제출되어야 한다.132) 실무적으로, 양쪽 당사자의 서명이 들어간 계약서, 양

도인의 서명이 기입된 선언서 또는 기타 증명 서류가 제출될 수 있다.

상속, 파산, 강제 실시권 설정의 경우, 그 원인을 증명할 수 있는 서류가 제출되어야 한다. 실

시권 설정의 경우, 특허권자는 실시권 설정에 대한 서면 승인을 하여야 한다.133)

독일에 주소 또는 거소가 없는 자는 독일의 변호사 또는 변리사를 대리인으로 지정한 경우에

한하여 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다.134) 따라서, 등록 절차를 밟으려고 하는 자가 독일에 주

소 또는 거소가 없는 경우에는 독일의 변호사 또는 변리사를 대리인으로 지정해야 한다.

서류가 외국어로 작성된 경우, 변호사/변리사/공식자격을 갖춘 번역자가 번역을 하여야 하고,

번역자에 의한 인증이 필요하다.135)

7. 등록서류 제출수단 – 온라인 제출 가부

DPMA는 특허출원, 특허의 절차와 관련된 신청, 기타 요청을 전자신청 또는 전자 서신으로

제출하는 것을 허용하지 않는다. 절차상의 모든 행위는 서면이 우편 또는 팩스로 제출된 경우에

한하여 유효하다.

8. 등록 효과

독일 특허법 §15(3)은 “특허권의 양도나 특허권에 대한 새로운 실시권의 설정은 그 이전에 당

해 특허에 관하여 허여된 실시권에 영향을 미치지 않는다”고 규정하고 있다. 이때 실시권은 독점

적이든 비독점적이든 무방하며 등록의 유무도 묻지 않는다. 독일 연방대법원은 한때 비 독점적

통상실시권은 이후의 특허양수인에게 대항할 수 없다고 하였다. 그러나 이러한 판례의 태도는 실

무계의 강한 비판을 받았고, 그 결과 1986년 독일은 특허법 §15(3)을 신설하여 비독점적 통상실시

권에 대하여도 명확히 대항력을 인정하게 되었다. 또한 독점적 실시권은 등록이 가능하지만136)

별도의 법적 효과는 없고, 비 독점적 실시권은 등록할 수 있는 방법이 없다. 여기서의 대항은 실

시권자의 계약상 지위가 양수인에게 승계되는 것을 의미하지는 않는다.

132) 독일 특허규칙 제28조

133) 독일 특허법 제23조제1항

134) 독일 특허법 제25조

135) 독일 특허법 제14조

136) 독일 특허법 제30조제4항
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특허등록원부에의 기재는 권리를 창설하거나 소멸시키지 않으며, 선언할 뿐이다. 즉 권리선언

적인 효과를 가질 뿐이다. 권리의 발생과 존속 그리고 소멸은 실체적인 권리관계에 의거하는 것

이지, 원부에의 등록 또는 등록하지 않음에 의거하지 않는다. 또한 원부에의 등록이 그 기재된 내

용의 정확함을 보장해주지 않는다. 왜냐하면 등록원부에의 기재에 적극적인 또는 소극적인 공시

의 효과가 주어지지 않기 때문이다.

원부에의 등록이 실체적인 권리관계를 공시하는 것은 아니지만, 등록된 출원인, 특허권자, 대

리인 또는 송달수령인에게 적격을 부여한다. 등록은 등록된 자들에게 절차를 밟을 수 있는 적격

을 부여한다. 예를 들면 등록된 자만이 독일특허상표청의 결정의 송달 수령, 독일특허상표청에 대

한 신청서 제출, 특허권의 포기, 출원의 철회, 기타 이의신청과 무효소송 등에서의 소송행위를 유

효하게 할 수 있다. 즉, 등록은 유효하게 특허에 관한 절차를 수행하기 위한 자격을 발생시킨다.

적격의 변경 시점은 법적 안정성을 위해 변경신청서를 제출한 때가 아니라, 변경이 완료된 때

이다. 승계인에게 변경이 이루어질 때까지는 등록된 권리자만이 적극적 적격과 소극적 적격을 가

진다. 형식적으로 등록되지 않았으나 실체적 권리를 가진 자의 소송행위는 원칙적으로 허용되지

않는다. 그러나 실체적 권리자는 등록된 자로부터 법률행위에 의해 소송수행권을 양도받을 수 있

다.

상속의 경우 사망한 자가 더 이상 권리의무자가 될 수 없으므로, 동법 제30조 제3항은 등록된

자의 사망에는 적용되지 않는다. 상속인은 포괄승계인으로서 원부에의 사전 등록 없이도 적극적

및 소극적 적격을 가진다.

실체적 권리자와 등록명의인이 서로 상이한 경우, 등록된 자가 그 선의 또는 악의를 불문하고

변경이 이루어질 때까지 독일특허상표청, 연방특허법원, 침해소송법원 그리고 제3자에 대해 권한

을 가진다. 등록된 자는 형식적 적격에 의거해서 타인의 권리에 대해 처분권을 가진다. 실체적 권

리를 가진 자는 경우에 따라서 손해배상을 청구할 수 있을 뿐이다.

9. 전용실시권의 등록137)

가. 등록의 전제요건

⑴ 신청

특허권자 또는 특허권자의 동의를 얻은 전용실시권자의 신청을 요한다. 동의는 원칙적으로 공

증 받지 않고 서면으로 제출된 변경승인서에 의해 증명될 수 있다. 신청은 출원서의 제출 이후부

137) 독일 특허법 제15조제2항 및 제30조제4항
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터 가능하나, 등록은 특허권이 부여된 후에야 비로소 이루어진다. 신청은 전용실시권에 한정되며,

전용실시권은 시간적, 공간적 그리고 인적으로 제한될 수 있다.

⑵ 비용납부

전용실시권설정의 등록 또는 소멸의 등록 시에 25유로의 비용이 발생하며, 이 비용은 신청서

를 제출한 후 3개월 이내에 납부해야 한다. 그렇지 않은 경우 신청은 철회된 것으로 간주된다.

⑶ 실시권허락용의의 의사표시 부존재

전용실시권과 실시권허락용의는 상충적인 관계에 있다. 따라서 전용실시권의 등록 신청은 실

시권허락용의 의사표시가 독일특허상표청에 이미 제출되어 있는 경우에는 허용되지 않는다. 다만,

실시권허락용의의 의사표시가 유효하게 철회되었거나 또는 거절되었을 경우 신청은 허용된다. 실

시권허락용의의 의사표시의 등록신청에 관해 계속 중인 절차에 대한 결정이 이루어질 때까지 전

용실시권 등록신청에 관한 절차는 중단될 수 있다.

나. 절차

독일특허상표청은 등록을 위한 형식적인 전제요건의 존부에 대한 심사만을 할 뿐, 실체적 권

리관계에 부합하는지 여부에 대한 심사는 하지 않는다. 전용실시권의 허여 및 그 범위는 등록대

상이나, 전용실시권자는 등록의 대상이 아니다.

다. 등록의 효과

등록은 전용실시권의 발생에 권리발생적 효력을 가지지 않는다. 단지 동법 제30조 제4항에 따

른 신청서를 제출함으로써, 동법 제23조 제2항에 따른 실시권허락용의의 의사표시가 허용되지 않

는다는 효력을 미칠 뿐이다. 이러한 차단효는 신청서에 표시된 특허권에 대해서만 미칠 뿐, 신청

서 제출 이전에 이미 분할된 출원 등에까지 미치지는 않는다.

라. 소멸

전용실시권의 소멸은 동법 제30조 제4항에 의거하여 서면에 의한 신청을 요한다. 전용실시권

자는 특허권자의 동의 없이 신청서를 제출할 수 있으나, 특허권자는 전용실시권자 또는 그 법적

승계인의 동의서를 함께 제출해야 한다. 이 때 동의서는 공증 등의 방식으로 증명되어야 한다. 특

허비용법에 의한 25유로의 비용 납부를 요한다.
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10. 독일 정부기관에서 발행되는 서류의 예

가. 국적증명서

[그림 33] 독일의 국적증명서 예시
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나. 상업 등기 – Current Hard Copy

[그림 34] 독일의 상업 등기 예시
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다. 연대순 상업 등기 – Chronological Hard Copy

[그림 35] 독일의 연대순 상업 등기예시
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제3절 영국의 산업재산권 등록제도

1. 영국 지식 재산청 – UKIPO

영국에서는 엘리자베스시대부터 발명의 이용에 대한 독점적 권리가 부여되었다. 그러한 발명

은 군주의 은총으로 간주되었고 개봉칙허장(Letters Patent)이 주어졌다.

독점권을 부여할 수 있는 국왕의 권리는 보통법상의 국왕대권에서 파생된 권리였다. 일찍부

터 새로운 제조방법의 도입은 그 신기술을 도입한 자에게 독점적 제조권이 인정되었다. 이러한

독점권의 부여는 새로운 기술의 도입을 촉진하고 국가의 부를 증진시킨다는 이유로 정당화되었

다. 그러나 튜더시대에 이르면 독점부여권의 남용 때문에 기존의 독점을 제한하고 장차 국왕대권

을 행사할 수 있는 요건을 한정하기 위하여 독점에 관한 법률(the Statute of Monopolies 1623)이

제정되었다.

1853년에는 특허청이 설립되었고 일련의 입법들이 1949년 특허법에 의하여 통합되었다. 1977

년 특허법(The Patents Act 1977)은 특허에 관한 법규를 통괄하는 특허법전으로서 새로이 제정

된 것이고 이 법에 의하여 국제특허조약의 효력이 부여되었다. 이 법에 의하여 특허신청에 관하

여는 이제 1949년 특허법의 규정이 적용되지 않고 다만 1978년 6월 1일 이전에 신청하거나 부여

된 특허(기존특허)는 1949년 특허법의 적용을 받는다(1977년 특허법 제127조제1항). 1977년 특허

법 부칙 4는 기존특허에 적용할 경과규정을 정하고 있고 그 부칙 2는 기존특허에 적용할 1977년

특허법의 규정을 특정하고 있다. 1968년 특허규칙의 일부규정은 계속하여 기존특허에 적용된다.

1949년 특허법의 일부규정은 여전히 시행되고 있지만 거의 실효성이 상실되었다. 1978년 6월

1일 이후에 신청한 특허는 1977년 특허법 및 같은 법 제123조의 규정에 의한 규칙의 적용을 받는

다.

영국 내 특허 신청 및 지식재산권 관련 업무는 통상산업성(DTI)의 후신인 비즈니스/기업/규제

개혁부(BERR: Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform) 산하 기관인 영국 지

식재산청 (UK-IPO: UK Intellectual Property Office)에서 관장하고 있다.

2. 산업재산권의 발생

심사 결과 1977년 특허법 및 특허 2007년 시행규칙에 의한 등록 요건이 충족될 경우, 특허청

은 등록을 허여하고 최종 명세서를 특허공보에 게재한다. 공고 후, 특허 등록증이 출원인에게 송

부된다.138) 별도의 등록료 납부는 없다.
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Year GBP Year GBP

5th 70 13th 250

6th 90 14th 290

7th 110 15th 350

8th 130 16th 410

9th 150 17th 460

10th 170 18th 510

11th 190 19th 560

12th 210 20th 600

등록료가 없기 때문에 허여된 특허는 특허공보가 발행된 날에 효과를 가지며, 특허 출원을 한

날로부터 20년의 기간이 만료되는 때까지 효력이 있다.139)

영국의 수수료체계는 청구항이나 지정상품별 가산료나 기간해태에 대한 과징금이 거의 없어

비교적 단순한 구조로 되어 있다. 설정등록료가 없으며, 제1년부터 제4년까지 권리유지에 드는 비

용도 무료이다. 다만, 5년차부터 등록 유지료는 누진적으로 증가한다.

3. 특허등록원부

특허청장(comptroller)은 특허등록원부(the register of patents)를 유지해야 한다.140) 상기 특허

등록원부에는 다음과 같은 사항이 등록되어야 한다:

(A) 특허와 공개된 출원;

(B) 특허/출원에 영향을 주는 계약, 투자 또는 이벤트;

(C) 등록에 제출된 모든 서류;

(D) 등록, 그리고 등록과 관련되어 제출된 서류의 오류에 대한 정정(correction); 및

(E) 기타 등록과 관련된 공지사항.

등록원부는 문서 형식으로 보관될 필요는 없으며, 공중은 어느 때나 등록원부에 접근할 수 있

어야 한다. 특허청장은 직권으로 적합한 내용을 등록원부에 입력할 수 있다.

한편, 특허출원이 공개되는 경우, 특허청장은 다음의 사항을 특허등록원부에 입력하여야 한다:

(A) 출원인 이름;

(B) 발명자 이름 및 주소;

(C) 출원인 주소와 서비스를 제공받을 주소;

(D) 발명의 명칭;

138) 1977년 특허법 제24조

139) 1977년 특허법 제25조

140) 1977년 특허법 제32조제1항
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(E) 출원일;

(F) 출원번호;

(G) 우선권주장의 선출원에 대한 정보;

(H) 출원 공개일;

(I) 심사청구일;

(J) 출원이 종료되거나 철회되는 경우 그 날짜;

(K) 특허등록일;

(L) 특허권자 이름;

(M) 특허권자 주소 또는 서비스를 제공받을 주소;

(N) 특허 유효성 논쟁이 있는 경우 그에 대한 정보;

(O) 특허 또는 특허출원에 대한 권리에 영향을 주는 거래 등.141)

등록원부는 UKIPO 및/또는 EPO를 통해 제공될 수 있다.

UKIPO에서 제공하는 URL은 https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum.htm 이고, EPO에서 제공하는

URL은 https://register.epo.org/regviewer?lng=en 이다.

141) 영국 특허법 시행규칙 제44조
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[그림 36] 영국의 특허등록원부 예시
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4. 출원/특허에 관한 권리 및 그 양도성

1977년 특허법 제30조는 특허가 사적 자치에 해당함을 규정하고 있다.142) 구체적으로, 특허나

특허출원은 개인의 재산이며, 이에 따라 특허 또는 특허출원 중 어느 하나에 대한 권리는 제30조

제2항 내지 제7항에 따라 양도, 생성 또는 허여될 수 있다. 특허 또는 특허출원은 이전되거나, 담

보가 설정되거나, 실시권 및/또는 실시권에 대한 실시권이 설정될 수 있음을 법으로 규정하고 있

다.

담보 설정에 대한 계약과 특허권 이전에 대한 계약은 양도인 또는 담보권 설정자가 서명한 서

면으로 이루어지는 경우에 한하여 유효하다.143)

5. 등록서류

신청인은 UKIPO에서 제공하는 Form 21을 작성하여 제출하여야 하며, 등록의 증거를 제출하

여야 한다.144) 등록의 증거가 되는 서류에 대하여 1977년 특허법 제35조가 규정하고 있었으나, 해

당 규정이 삭제되었다. 이에 따라, 등록의 증거가 되는 서류에는 제한이 없는 것으로 판단된다.

심사기준에서는, 신청서가 등록의무자에 의하여 서명된 경우에는 충분한 증거가 제출된 것으

로 취급한다.145) 신청서가 등록의무자에 의하여 서명되지 않은 경우에는, 신청인이 충분한 증거를

제출해야 한다.

또한, 누구든지 등록원부에 기재된 자신의 이름; 주소; 또는 서비스를 제공받을 주소의 정정을

신청할 수 있다.146) 이러한 신청은 서면으로 이루어져야 하며, 정정에 합리적 의심이 있다면, 그

의심을 해결할 증거의 제출을 신청인에게 요청할 수 있다. 의심이 없다면, 특허청장은 등록원부를

수정한다.

영국 특허청은 등록을 위한 형식적인 전제요건의 존부에 대한 심사만을 할 뿐, 실체적 권리관

계에 부합하는지 여부에 대한 심사를 하지 않는다. 영국 특허청은 등록 신청에 대하여 자유 심증

에 의거하여 심사하며, 필요한 경우 증명서류 제출을 신청인에게 요구할 수 있다.

142) 1977년 특허법 제30조제1항: Any patent or application for a patent is personal property (without

being a thing in action), and any patent or any such application and rights in or under it may be

transferred, created or granted in accordance with subsections (2) to (7) below.

143) 1977년 특허법 제30조제6항

144) 2007년 시행규칙 제47조

145) 영국 심사기준 32.09,

https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp/sections-32-register-of-patents-etc

146) 2007년 시행규칙 제49조
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[그림 37] 영국의 등록신청서
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특허권자가 사망하였다면, 반드시 등록원부에 특허권자의 사망 사실을 기록해야 한다. 등록원

부에 사망 기록이 등재되지 않을 경우, 고인의 특허권을 상속 받은 자는 추후 발생할 수 있는 특

허 판매 또는 침해 발생에 대한 특허청의 통지를 받지 못함으로써 자산에 불이익을 당할 수 있으

며 침해자에게 즉각적인 금지명령을 가할 수 있는 기회를 놓칠 수 있다. 또한, 미등록시에는 등록

부에 사망이 등재된 날 이전에 발생된 침해에 대해서는 손해배상금을 청구 할 수 없다.

실무적으로, 등록원부에 특허권자의 사망 기록을 등재하려면 다음과 같은 서류가 필요하다:

(A) 고인의 유언집행인에 의해 해당 특허권이 수여되었음을 증명하는 ‘Grant of

Representation’ (또는 Grant of Probate) 1부;

(B) 해당 특허권을 상속받은 자의 이름과 주소;

(C) 양도증 (유언집행인으로부터 상속자 간의 특허권 양도를 내용으로 하는).

출원에 관한 절차를 진행하는 자는 반드시 서비스를 제공받기 위한 주소(an address for

service)를 제출하여야 한다. 이와 달리, 특허권자 또는 권리를 등록한 자는 서비스를 제공받기

위한 주소를 제출할 수 있다. 다만, 상기 주소는 영국 내여야만 한다.147)

독일은 특허 관리인의 선임이 의무적이나, 영국은 미국처럼 의무는 아닌 것으로 판단된다. 다

만, 서비스를 위한 주소는 영국 내로 제한되기 때문에, 대리인을 선임하는 경우에는 반드시 영국

에 주소를 가진 자를 대리인으로 선임해야 한다.

6. 등록서류 제출수단 – 온라인 제출 가부

등록서류는 기록을 위하여 반드시 제출되어야 한다. 등록서류는 직접 제출, 팩스 및 온라인으

로 제출될 수 있다.

UKIPO는 온라인으로 등록서류를 제출할 수 있는 등록서류 제출 시스템을 제공하고 있다. 인

터넷을 이용하여 등록서류 제출 시스템에 접근하면 로그인 화면이 표시된다. 회원가입이 필요하

며, 아이디와 비밀번호를 이용하여 등록서류 제출 시스템에 접근한 후 등록서류를 제출할 수 있

다.

7. 등록 효과

영국은 의사주의를 취하고 있으며, 등록은 선언적 효과를 가지고 있다.

147) 2007년 특허규칙 제103조
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영국 특허법 33조는, “양수인이 선행권리의 존재에 대하여 선의인 경우에는 선행 권리자는 양

수인에게 대항할 수 없지만, 양수인이 그러한 사정을 알고 있었거나 당해 선행권리가 등록되어

있던 경우에는 대항할 수 있다”고 규정한다. 여기의 선행권리에는 실시권이 포함된다. 영국에서

역시 “대항할 수 있다”는 것이 실시권자의 계약상 지위가 양수인에게 승계됨을 의미하지는 않는

다고 한다.

등록에 이의가 있는 자는 법원에 소를 제기함으로써 등록된 사항을 변경하거나 삭제할 수 있

다.148)

다만, 등록을 하지 않으면, 침해에 대한 소송에서 불이익을 받을 수 있다. 구체적으로, 새로운

특허권자 또는 새로운 전용 실시권자는 침해 소송이 시작된 날로부터 6개월 이내에 특허등록원부

에 등록된 경우에 한하여 침해에 대한 소송에서 비용에 대한 지급 판정을 받을 수 있다. 예를 들

어, 계약에 의하여 새로운 특허권자가 되었으나, 소송이 시작된 날로부터 6개월이 지나도록 특허

등록원부에 등록되지 않으면, 소송에서 비용에 대한 지급 판정을 받을 수 없다. 149)

148) 1977년 특허법 제34조제1항

149) 1977년 특허법 제68조
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8. 영국 정부기관에서 발행되는 서류의 예

가. 시민권증서

[그림 38] 영국의 시민권증서 예시
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나. 자연인 이름 변경 증서

[그림 39] 영국의 자연인 이름 변경 증서 예시
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다. 상업 등기

[그림 40] 영국의 상업 등기 예시
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라. 법인 명칭 변경

[그림 41] 영국의 명칭 변경 예시
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제4절 소결

1. 등록제도의 일원화

프랑스, 독일 및 영국은 모두 등록 신청서를 하나의 형식으로 통일시켜 놓았으며, 등록 신청인

은 각 국가에 마련된 등록 신청서를 작성하여 제출해야 한다. 각 특허청은 자유심증에 근거하여

등록 신청의 가부를 판단하기 때문에, 등록 신청인은 등록의 원인이 되는 서류를 자유롭게 제출

할 수 있다. 일반적으로, 공증은 이용되지 않는 것으로 파악된다.

2. 의사주의

특허권의 발생을 제외한 나머지 권리에 대한 등록은 효력 발생 요건이 아니다. 명문의 규정이

나라마다 조금씩 다르지만, 등록은 제3자에 대한 대항효인 것으로 판단된다. 예를 들어, 프랑스는

후순위 권리자에 대한 선순위 권리자의 대항효라고 규정하고 있는 반면, 영국은 제3자(any other

person)에 대한 대항효라고 규정하고 있다. 다른 예를 들어, 독일은 유효하게 특허에 관한 절차를

밟을 수 있는 자격이라고 규정하고 있다.
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제1절 일본 특허청의 공보 및 정보 관리

1. 산업재산권의 발생

일본은 등록에 있어서 통상실시권을 제외한 대부분이 우리나라의 제도와 유사하다. 특허 결정

일로부터 3개월 이내에 첫 3년차 특허료 납부하고, 특허료 납부 후 약 2~3개월 후 특허증이 발급

되며, 특허권은 출원일로부터 20년의 존속기간으로 4년차 이후부터 매년 등록일에 연차료를 납부

하며, 추가납부 기한은 6개월이며, 특허공보는 특허증 발급 후 약 1개월 이내에 발행되고 특허 공

보 발행일로 부터 6개월 이내 이의신청 가능하다. 일본 특허법 제66조는 특허권은 설정등록에 의

해 발생한다고 규정하여 형식주의를 선언하고 있다.

2. 공보 및 정보관리

가. 특허공보

특허청은 설정 등록이 있거나, 존속기간의 연장등록출원이 있는 경우 특허공보를 발행한다.150)

공보의 발행은 산업재산권 제도와 큰 관계를 가지고 있으며, “기술 공개”와 “권리의 공시”라는 중

요한 기능을 수행한다.

설정 등록이 있는 경우에는 다음의 사항이 특허공보에 게재된다:

(A) 특허권자의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거소;

(B) 특허출원의 번호 및 연원일;

(C) 발명자의 성명 및 주소 또는 거소;

(D) 최초 출원에 첨부한 명세서, 특허청구범위, 도면의 내용;

(E) 최초 출원에 첨부한 요약서에 기재한 사항;

(F) 특허번호 및 설정등록연원일; 및

(G) 그 외 필요한 사항.151)

특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있는 때에는, 다음의 사항이 특허공보에 게재된다:

(A) 출원인의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거소;

(B) 특허번호;

150) 일본 특허법 제193조

151) 일본 특허법 제66조제3항
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(C) 연장을 원하는 기간(5년 이하의 기간에 한한다);

(D) 시행령으로 정하는 처분의 내용; 및

(E) 연장등록출원번호 및 연원일.152)

나. 특허원부

특허원부는 특허등록원부, 특허임시실시권원부, 특허관계거절심결재심청구원부 및 특허신탁원

부로 이루어진다.153)

(1). 특허등록원부는 특허권의 객체 및 주체 등을 등록하는 기본적인 원부를 의미한다.

(2). 특허임시실시권원부는 임시 실시권의 등록 신청이 있는 경우, 그와 관련된 사항을 등록하

는 원부이다.

(3). 거절심결재심청구원부는 거절심판의 심결이 확정된 출원에 대해 재심의 청구가 있는 경

우에 예고등록을 하기 위한 원부이다. 거절심결이 확정되면 그 출원은 당연히 등록원부가 작성되

어 있지 않기 때문에 원부를 만들어 놓은 것이다.

(4). 폐쇄원부는 소멸한 특허권 등에 대해서는 거의 새로운 등록은 하지 않기 때문에 그대로

특허등록원부에 남겨 놓는 것보다 그것을 열거하고 따로 원부에 옮기는 것이 적당하다. 이처럼

소멸한 특허권 등에 관하여 특허등록원부를 폐쇄하고 따로 폐쇄원부용의 자기원부에 옮긴 원부가

폐쇄원부이다. 폐쇄원부를 작성하는 이유는 과거의 권리관계에 대해서 문제가 발생할 경우에 그

이력을 조사할 필요가 있기 때문이다. 폐쇄원부는 폐쇄등록일로부터 20년간 보전하도록 하고 있

다.

특허청장은 특허권의 소멸등록을 한 때에는 경제산업성령에서 정하는 바에 따라 특허등록원부

에 해당 특허권에 관한 등록을 폐쇄특허원부로 옮겨야 한다. 특허청장은 임시전용실시권에 관한

특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 있는 때, 그 특허출원이 포기, 취하 또는 각하된 때, 또

는 그 특허출원에 대하여 거절한다는 취지의 사정 또는 심결이 확정된 때에는 경제산업성령에서

정하는 바에 따라 특허임시실시권원부에 있어서의 당해 임시전용실시권에 관한 등록을 폐쇄특허

원부로 옮겨야 한다.154)

152) 일본 특허법 제67조의2제6항

153) 일본 등록령 제9조

154) 일본 등록령 제12조
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(5). 신탁원부는 법령에 따른 신탁등록신청이 있는 경우 이를 등록하는 원부로서 위탁자가 수

탁자에게 특정의 재산권을 이전하여 신탁자로 하여금 신탁 목적을 위하여 그 재산권을 관리·처분

하게 하는 것으로서 신탁등록을 한 때에는 대상 권리는 수탁자에게로 이전등록이 된다.

(6). 다음의 사항은 원부의 일부로 간주된다.

(A) 발명의 명세서 및 도면 - 특허발명의 기술적 범위는 출원서에 첨부한 명세서의 특허청구

범위의 기재에 기초로 하여 정해진 것이므로 특허권의 존재를 공시하는 특허등록원부에 그 명세

서 및 도면을 겸해서 기록하는 것이 바람직하지만, 명세서와 도면을 기록하는 것은 현실상에 곤

란하다. 여기서 특허를 받은 발명의 당해 명세서 및 도면을 특허등록원부의 일부로 간주하여 공

시제도를 보완하고 있는 것이다.

(B) 심결의 원본 - 특허무효의 심판, 존속기간 연장등록의 무효심판 및 정정심판의 확정심판

등에 대해서는 위 (A)와 같은 이유로 그 요지를 특허등록원부 등에 기록하고 있다. 따라서 심결

의 원본을 특허등록원부 등의 일부로 간주한 규정을 정하여 공시제도를 보완하고 있다.

3. 등록원부

특허등록원부는 특허권의 설정·존속기간의 연장·이전·소멸과 전용실시(사용)권의 설정·보존·이

전·변경·소멸·심판의 청구 및 확정 심결 등을 등록하는 가장 기본적인 원부이다.

2011년에 개정된 일본특허법 제27조에서는 특허등록원부의 등록사항으로 다음을 규정하고 있

다:

(A) 특허권의 설정, 존속기간의 연장, 이전, 신탁에 의한 변경, 소멸, 회복 또는 처분의 제한;

(B) 전용실시권 또는 통상실시권의 설정, 보존, 이전, 변경, 소멸 또는 처분의 제한;

(C) 특허권 또는 전용실시권 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정, 이전, 변경, 소멸 또는

처분의 제한; 및

(D) 임시전용실시권 또는 임시통상실시권의 설정, 보존, 이전, 변경, 소멸 또는 처분의 제한.

통상실시권 및 임시통상실시권의 효력이 당연 대항효로 변경되면서, 통상실시권 및 임시통상

실시권에 대한 등록사항이 삭제되었다.

나아가, 특허등록령에서는 특허원부의 등록사항으로 다음을 규정하고 있다:

(E) 특허이의신청에 관한 확정된 결정;
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(F) 특허의 무효심판,연장등록의 무효,정정심판의 확정심결; 및

(G) 재심이 확정된 결정 또는 확정심결, 특허관리인의 선임 혹은 변경 또는 그 대리권 혹은

그 소멸. (E) 내지 (G)에 관련된 사항은 특허등록원부 또는 특허관계거절심결재심청구원부에 기

재된다.

아래의 그림처럼, 일본의 특허등록원부는 특허에 관한 기본적인 정보를 제공하는 表示部(등록

사항: 출원년월일, 출원번호, 사정년월일, 청구항수, 발명의 명칭, 등록년월일, 이의신청이나 심판

에 관한 사항의 등록), 特許料記錄部(특허료 납부 현황), 甲區(특허권자, 이전, 가처분, 처분금지,

특정승계여부 등), 乙區(전용실시권에 관한 사항 등록), 丙區(통상사용권에 관한 사항 등록) 및 丁

區(질권의 설정에 관한 사항)로 구성되어있다.
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[그림 42] 일본의 특허등록원부 예시
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제2절 일본의 등록제도

1. 개요

일본은 등록에 있어서 대부분이 우리나라의 제도와 유사하다. 특허 결정일로부터 3개월 이내

에 첫 3년차 특허료 납부하고, 특허료 납부 후 약 2~3개월 후 특허증이 발급되며, 특허권은 출원

일로부터 20년의 존속기간으로 4년차 이후부터 매년 등록일에 연차료를 납부하며, 추가납부 기한

은 6개월이며, 특허공보는 특허증 발급 후 약 1개월 이내에 발행되고 특허 공보 발행일로 부터 6

개월 이내 이의신청 가능하다. 또한, 일본 특허법 제66조 제1항은 “특허권은 설정등록에 의해 발

생한다.”고 규정하여 등록주의를 선언하고 있다.

2. 등록된 권리의 변동

등록된 권리의 변동에는 일본특허법 제27조 제1항에 규정된 사항이다.155) 본권에서는 그 설

정·이전·소멸·회복 또는 처분의 제한, 기타 특허권에 대해서는 존속기간의 연장, 상표권에 대해서

는 존속기간의 갱신·방호표장등록에 기초한 권리의 설정·그 존속기간의 갱신 등이 있다.

가. 설정 - 설정의 예로서 특허권·실용신안권·의장권·상표권(방호표장등록에 기초한 권리를

포함)·전용실시(사용)권·통상실시(사용)권 및 질권(근질권 포함)의 설정이 있다.

나. 이전 - 이전의 예로서는 상속·회사의 병합 그 외의 일반승계·유증·양도·지분포기·대물변

제·판결·재판상의 화해 또는 조정, 민법상의 화해 등에 의한 재산분여가 있다.

다. 갱신 - 갱신이란 권리의 내용에 관한 변경을 말한다. 이것에는 전용실시(사용)권·통상실시

(사용)권의 범위 또는 대가액의 변경 및 질권(근질권을 포함한다)의 채권액의 변경 또는 순위의

변경 등의 특약이 있다.

라. 소멸 - 소멸의 예로서는 등록된 권리의 존속기간의 만료 또는 포기에 의한 소멸·특허(등

록)료 불납에 의한 소멸(특허권·실용신안권·의장권)·후기분의 상표등록료의 불납에 의한 소멸 그

리고 전용실시(사용)권·통상실시(사용)권 또는 질권의 계약해제 또는 혼동에 의한 소멸이 있다.

마. 처분의 제한 - 넓은 의미에는 법령에 별도의 지정이 있는 경우의 당사자 계약에 의한 것

도 포함되어 있지만, 일반적 의미에서는 민사집행법 및 민사보전법상의 처분(압류, 가압류, 가처

155) 일본 실용신안법 제49조, 의장법 제61조, 상표법 제72조
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분), 국세징수법상의 체납처분 등을 가리킨다.

바. 보존 - 보존의 예로서는 직무발명의 통상실시권·선사용에 의한 통상실시권·무효심판청구

등록 전의 실시에 의한 통상실시권·의장권의 존속기간만료후의 통상실시권 및 재심에 의한 통상

실시권의 보존 등이 있다. 그것은 법정의 통상실시권의 효력은 등록하지 않아도 등록된 통상실시

권과 동일하나 법정의 통상실시권을 이전하는 경우는 그 전제로서 보존형식을 빌어 등록을 해야

하기 때문이다.

3. 등록 종류

가. 내용에 의한 분류

(1) 신규등록 - 새로운 등록원인의 발생에 기초로 한 법령에 정해진 등록사항을 새롭게 특허

(등록)원부에 기재하는 등록으로서 특허권의 이전등록·전용(통상)실시권의 설정등록 및 질권의 설

정등록 등을 들 수 있다.

(2) 변경등록 - 변경등록은 그 등록에 의해 새로운 권리관계를 특허(등록)원부에 창설하는 것

이 아니라 기존(신규등록 되어 있는)등록의 일부를 변경하는 것을 목적으로 이루어지는 것으로

권리의 객체에 관한 것과 권리의 주체에 관한 것으로 나누어져 있다.

- 권리의 객체에 관한 변경등록

특허에 관한 권리의 내용을 변경하는 것을 목적으로 하는 등록으로서, 주요한 예를 들면 전용

실시권의 범위 또는 대가의 변경 및 질권에서 변제기일의 변경 등을 들 수 있다. 전용실시권의

변경 및 질권의 변경등록은 효력발생요건(통상실시권을 목적으로 하는 질권의 변경등록은 대항요

건)으로 되어 있다.

- 권리의 주체에 관한 변경등록

특허권자 및 특허에 관한 권리의 권리자를 특정하기 위한 사항에 변경사유가 발생한 경우(주

소의 이전·개칭 등), 특허(등록)원부의 표시를 실체에 부합시키고자 하는 목적에서 행하여지는 것

으로 등록 명의인의 표시의 변경 또는 전용(통상)실시권자 혹은 질권자의 등록명의인의 표시변경

을 들 수 있다.

(3) 경정등록 - 등록과 실체관계의 불일치를 시정하는 것이라는 점에서 변경등록과 그 목적

이 동일하지만, 불일치의 원인이 착오 혹은 누락에 의한 경우로 신청 및 직권에 의한 것으로 나
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누어진다. 또한 이것은 권리의 객체에 관한 것과 권리의 주체에 관한 것이 있다.

(4) 소멸등록 - 등록을 소멸시킬 목적으로 이루어지는 등록이다. 여기에는 법정의 소멸원인에

의한 것(존속기간의 만료·특허료의 불납·특허무효의 심결확정·독점금지법 제100조에 의한 특허권

의 취하)과 당사자의 의사표시에 의한 것(포기·계약해제·채무변제)이 있다.

(5) 회복등록 - 권리의 실체관계가 존재하고 있는 것에 관계없이 부당하게 그 등록이 멸실

또는 소멸된 경우에 그 등록을 회복시킬 것을 목적으로 행하는 등록이다. 여기에는 원부의 전부

또는 일부가 재해 등에 의해 멸실된 경우의 멸실회복등록과 기존등록의 전부 혹은 일부가 불법으

로 소멸된 경우의 소멸회복등록의 2가지가 있다.

나. 형식에 의한 분류

등록형식에 의한 분류로서 순위(표시)번호란에 연속하는 독립된 번호가 붙는 것이 주등록이

며, 주등록과 동일성을 유지하거나 주등록과 동일 순위를 유지하려는 목적으로 당해 주등록 다음

으로 부기의 순서에 의해 부기등록사항을 기록하는 부기등록이 있다.

다. 효력에 의한 분류

본등록(종국등록)은 권리의 변동을 확정적으로 하고자 하는 목적에서 이루어지는 등록이며,

가등록은 종국등록인 본등록의 순위를 보전하기 위한 등록으로서 후일 가등록에 기하여 본등록을

한 때에는 가등록의 순위가 바로 본등록의 순위가 된다.

4. 등록 절차

일본 특허법 제27조는 특허법에 규정된 것 외에 등록에 관하여 필요한 사항은 등록령으로 정

한다고 규정하고 있다.

신청 또는 촉탁에 의한 등록은 접수 순서에 따라 등록해야 하고, 직권에 의한 등록은 등록의

원인이 발생한 순서에 따라 등록을 하여야 한다. 등록의 전후에 임시 등록에 따른 본 등록의 순

위는 가등록 순위에 의한다.

등록은 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 등록권리자 및 등록의무자가 공동으로

신청하여야 한다.156)

156) 일본 특허 등록령 제18조
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다만, 다음와 같은 예외적인 상황에서는 단독 신청이 가능하다:

(A) 등록의무자의 승낙에 의한 등록 신청;157)

(B) 판결에 의한 등록 신청;158)

(C) 상속 기타 일반 승계에 의한 등록 신청;159)

(D) 가등록 가처분 명령에 의한 등록 신청;160)

(E) 사망으로 인한 말소 등록 신청;161)

(F) 등록 의무자의 소재가 불명한 경우의 말소 등록 신청;162)

(G) 등록 명의인에 의한 등록 신청;163)

(H) 신탁에 의한 등록 신청;164)

(I) 상표권의 분할 등록 신청;165) 및

(J) 일본 상표 등록령 제8조에 따라 특정 서면을 첨부한 경우.

5. 등록서류

가. 신청서

서면 주의에 따라, 신청인은 다음의 사항을 신청서에 기재하고, 기명하며 날인하여야 한다:

(A) 특허번호;

(B) 등록의 목적이 특허권 이외의 권리에 관한 때에는 그 권리의 표시;

(C) 신청인의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거소;

(D) 대리인에 의하여 등록을 신청할 때에는 그 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거소;

(E) 등록권리자가 외국인일 때에는 그 국적; 및

(F) 등록의 목적.166)

일본 특허청에서 제공하고 있는 신청서의 종류는 다음과 같다:

(A) 표시 변경 등록 신청서: a) 주소, b) 성명, 및 c) 서명 및 주소;

(B) 이전 등록 신청서: a) 전부 양도, b) 일부 양도, c) 지분 양도, d) 지분 포기, e) 합병, f)

상속, g) 회사 분할;

157) 일본 특허 등록령 제19조

158) 일본 특허 등록령 제20조

159) 일본 특허 등록령 제20조

160) 일본 특허 등록령 제23조

161) 일본 특허 등록령 제51조

162) 일본 특허 등록령 제52조

163) 일본 특허 등록령 제21조, 제50조, 제53조

164) 일본 특허 등록령 제57

165) 일본 상표 등록령 제9조

166) 일본 특허 등록령 제27조
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(C) 전용 실시(사용)권 설정 등록 신청서;

(D) 임시 전용 실시권 설정 등록 신청서;

(E) 통상 사용권 설정 등록 신청서;

(F) 실시(사용)권 권한 변경 등록 신청서;

(G) 말소 등록 신청서: a) 전부 말소, 및 b)일부 말소; 및

(H) 기타: a) 단독 신청 승낙서, b) 표시 변경시 이전 신청 취하서, c) 표시 변경 이외의 이전

신청 취하서.167)

등록권리자는 단독으로 등록 절차를 수행할 수 있다. 이 경우, 등록의 원인이 되는 서류에 등

록권리자가 단독으로 수행하는 것을 동의하는 내용이 기재되어 있고 등록의무자가 서명 또는 날

인하였다면, 등록의무자의 위임장은 요구되지 않는다.

나. 첨부서류

등록원인을 증명하는 서면, 그리고 등록원인에 대한 제3자의 허가, 인가, 동의 또는 승낙을 요

하는 때에는 이를 증명하는 서면을 첨부서류로 제출하여야 한다.168)

특허청장은 등록의 신청 절차에 대한 필요가 있다고 인정하는 때에는 상당한 기간을 지정하여

다음 서면의 제출을 명할 수 있다:

(A) 신청인이 외국인일 때에는 그 국적을 증명하는 서면;

(B) 신청인이 법인인 경우에는 법인임을 증명하는 서면; 및

(C) 호적 또는 초본 또는 등기사항증명서 또는 이에 준하는 서면.169)

등록원인이 상속, 기타 일반승계이거나, 신청인이 등록권리자 또는 등록의무자의 상속인, 기타

의 일반승계인인 경우, 신청인은, 신청서에 호적 또는 주민표등본 또는 초본, 등기사항증명서, 기

타 일반승계를 증명할 수 있는 서면을 첨부하여야 한다.

법인의 경우, 법인을 대표하는 권한이 있는 자라면 누구나 양도증에 서명을 할 수 있다. 서명

자의 직함을 표시할 필요는 없다.

다. 공증

일본은 등록서류의 원본 제출을 원칙으로 하고 있다. 다만, 원본에 대한 진정한 사본임을 공증

167) https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/touroku/touroku_yousiki.htm

168) 일본 특허 등록령 제29조

169) 일본 특허 등록령 제30조
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받았다면, 공증된 사본(certified copy)의 제출이 가능하다.

라. 외국인

외국인은 일본 특허 등록령 제30조에 따라 그 국적을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.

마. 대리인 및 번역문 제출

일본 국내에 주소 또는 거소(법인의 경우에는 영업소를 가지지 아니하는 재외자는 시행령으로

정하는 경우를 제외)가 없는 자는, 그 자의 특허에 대한 대리인으로서 일본 국내에 주소 또는 거

소를 가지는 특허관리인에 의하지 아니하면 절차를 진행할 수 없다.170) 재외자에게 특허관리인이

있는 때에는 그 특허관리인에게 송달하여야 한다.171)

6. 등록서류 제출수단 – 온라인 제출 가부

JPO는 등록서류를 이미지로 제출하는 것을 허용하지 않는다. 따라서, 등록서류의 원본 또는

공증된 사본을 직접제출하거나 우편으로 제출하여야 한다.

7. 등록서류에 대한 JPO의 취급172)

특허청장은 등록 신청의 불비가 보정할 수 있는 것이라고 인정될 때에는, 신청인에게 경제산

업성령에서 정한 기간 내에 해당 신청에 대해서 보정을 할 것을 명하여야 한다. 상기 경제산업성

령에서 정한 기간 내에 그 보정이 이루어지지 않을 때에는 신청을 각하할 수 있다. 또한, 특허청

장은 등록 신청의 불비가 보정할 수 있는 것이라고 인정되지 않을 때에는, 그 신청을 각하하여야

한다.

8. 등록 효력

일본의 등록제도는, 특허권과 전용실시권에 대해서는 형식주의를 취하고 있는 반면, 통상실시

권에 대해서는 의사주의를 취하고 있다. 다만, 최근 일본 특허법의 제99조가 개정됨에 따라, 일본

에서 통상실시권은 등록과 관계없이 대항효가 인정된다.

일본에서는 다음의 사항은 등록을 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다:

(A) 특허권의 이전(상속 그 밖의 일반승계에 의한 것을 제외한다), 신탁에 의한 변경, 포기에

의한 소멸 또는 처분의 제한;

(B) 전용실시권의 설정, 이전(상속 그 밖의 일반승계에 의한 것을 제외한다), 변경, 소멸(혼동

170) 일본 특허법 제8조

171) 일본 특허법 제192조

172) 일본 특허 등록령 제38조
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또는 특허권의 소멸에 의한 것을 제외한다) 또는 처분의 제한;

(C) 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정, 이전(상속 그 밖의 일반승계에 의

한 것을 제외한다), 변경, 소멸(혼동 또는 담보하는 채권의 소멸에 의한 것을 제외한다) 또는 처

분의 제한.173) 다만, 위의 상속 기타 일반승계인 경우는 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고

하도록 하고 있다.

예전의 일본 특허법은 “통상실시권은 등록을 한 경우에는 특허권이나 전용실시권 또는 특허권

에 대한 전용실시권을 그 후에 취득한 자에 대하여도 효력을 발생한다.”고 규정하여 소위 등록대

항제도를 취하고 있었다(동법 제99조).

이후 평성 23년 개정 일본 특허법은 통상실시권을 적절하게 보호하기 위하여 “통상실시권은

그 발생 후에 특허권이나 전용실시권 또는 특허권에 대한 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 그

효력을 가진다.”라고 개정함으로써, 등록할 필요없이 특허권의 양수인 등의 제3자에 대하여 통상

실시권을 대항할 수 있는 당연 대항제도를 입법화 하였다.174)

일본법에서도 등록에 대하여 특허권의 효력발생요건, 제3자에 대한 대항력 외에 등록의 확정

력 및 형식적 확정력 등의 효력을 부여하고 있으나 공신력은 인정하고 있지 않다.

9. 임시전용실시권 및 임시통상실시권

일본에서 특허를 받을 권리를 가지는 자는 특허를 받을 권리에 근거하여 취득하여야 하는 특

허권에 대하여 그 특허출원의 원서에 최초로 첨부한 명세서, 특허청구의 범위 또는 도면에 기재

한 사항의 범위 내에서 임시전용실시권을 설정하거나, 임시통상실시권을 허락할 수 있다.175)

가. 임시전용실시권

임시전용실시권의 설정, 이전(상속 그 밖의 일반승계에 의한 것을 제외한다), 변경, 소멸 또는

처분의 제한은 등록하지 아니하면 그 효력이 생기지 아니한다.176)

임시전용실시권에 관련된 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 있은 때에는 그 특허권에

대하여 해당 임시전용실시권의 설정행위로 정한 범위 내에서 전용실시권이 설정된 것으로 간주된

다.

173) 일본 특허법 제98조

174) 일본 특허법 제99조

175) 일본 특허법 제34조의2 및 제34조의3

176) 일본 특허법 제34조의4
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나. 임시통상실시권

임시통상실시권제도에도 당연대항제도를 도입하여 통상실시권의 경우와 같이, 등록에 따른 권

리변동의 대항요건 규정이 삭제되었다. 이에 따라, 임시통상실시권은 등록하지 않아도 대항효가

인정된다.177)

임시통상실시권이 허락된 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 있은 때에는 해당 임시통상

실시권을 가지는 자(해당 임시통상실시권을 허락한 자와 해당 특허권자가 다른 경우에는 등록한

임시통상실시권을 가지는 자에 한한다)에 대하여 그 특허권에 대하여 해당 임시통상실시권의 설

정행위로 정한 범위 내에서 통상실시권이 허락된 것으로 본다.

10. 공유인 특허권

특허권이 공유인 때에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하

거나 그 지분을 목적으로 하여 질권을 설정할 수 없다. 나아가, 특허권이 공유인 때에는 각 공유

자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 타인에

게 통상실시권을 허락할 수 없다.178)

11. 통상실시권의 당연 대항제도

현행 특허법상 통상실시권자는 자신의 통상실시권을 등록할 수 있으며, 등록 후에는 특허권이

이전되더라도 특허권을 양수한 자에 대항하여 자신의 통상실시권을 주장할 수 있다. 그러나 우리

나라와 마찬가지로 등록 대항제도를 취하고 있던 일본이 통상실시권자가 등록을 하지 않더라도

특허권자에게 대항할 수 있는 당연 대항제도를 2011년부터 도입하였다.

등록에는 시간과 비용이 소요된다는 점, 실시의 범위에 관한 상세한 조건을 전부 등록해야 한

다는 점, 특허권자가 등록에 협력하지 않는다는 점 등을 이유로 통상실시권 등록제도는 거의 이

용되고 있지 않고 있었다. 2006년 기준으로 일본의 통상실시권등록률은 약 1.3%로 추계되었다.

이러한 상황에서 등록 대항제도는 그 기능을 다할 수 없기 때문에 기업의 안정적인 사업운영 및

기술개발을 위해서 당연대항제도를 도입한 것이다.

우리나라의 경우도 일본과 마찬가지로 통상실시권의 등록 건수가 매우 작아 통상실시권자의

대부분이 미등록상태로 있는 실정이며 등록대항제도는 통상실시권자의 보호에 매우 미흡하다. 따

177) 일본 특허법 제34조의5 삭제됨

178) 일본 특허법 제73조
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라서 일본의 경우와 같이 등록대항제도를 폐지하고 당연대항제도의 도입을 검토할 필요성이 있

다.
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제3절 일본 정부기관에서 발행되는 서류의 예

1. 대표자 사항 증명서

[그림 43] 일본의 대표자 사항 증명서 예시
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2. 양도증서

[그림 44] 일본의 양도증서 예시
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한국 등록령 일본 등록령

제22조 제1항

1. 등록의 원인을 증명하는 서류

(신청 대상 권리가 상표권인 경우에는 공증을

받은 상표사용권에 관한 계약서 발췌본 또는

공증은 받지 아니하였으나 「상표법에 관한

싱가포르 조약」에 따른 국제표준서식의 내용

과 일치하고 권리자 및 사용권자 모두가 서명

한 상표사용권에 관한 진술서 제출로 갈음할

제29조 제1항

1. 등록원인을 증명하는 서면

제4절 소결

1. 등록제도의 일원화

배타적 권리에 해당하는 특허권과 전용실시권의 등록에는 형식주의가 적용되는 반면, 통상실

시권에는 의사주의가 적용된다.

2011년 일본 개정법 제99조제1항은 “통상실시권은 그 발생 후에 그 특허권 혹은 전용실시권

또는 특허권에 대하여 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력을 가진다“ 로 개정되었다.

통상실시권은 등록 등 어떠한 요건을 구비하지 않아도 발생 후, 특허권 또는 전용실시권의 양

수인에게 대항하는 것이 가능하고, 파산관재인의 해제권도 제한된다. 다만, 통상실시권자는 민법

의 일반원칙에 따라 ‘확정일자 있는 증서에 의한 통지’나 ‘확정일자 있는 증서에 의한 승낙’에 의

해 대항요건을 갖추어야 한다고 해석된다.

이 제도의 도입으로 제3자 대항요건이 법정 통상실시권과 같게 되어, 일본 특허법 제99조제2

항이 삭제되었고, 통상실시권에 관한 권리변동의 대항요건을 규정한 특허법 제99조제3항도 삭제

되었다.

2. 본인 의사 확인

등록 신청시 신청서에 첨부하는 서면에 대하여 한국 등록령과 일본 등록령을 아래의 표와 같

이 비교하였다. 제출해야 하는 대부분의 서류가 실질적으로 동일하지만, 한국 등록령에서만 인감

증명서의 제출을 요구하는 것을 확인할 수 있다. 한국처럼 일본에도 인감제도가 있으나, 등록 신

청시 등록 의무자나 허가자 등의 인감증명서 제출은 요구되지 않는다.
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수 있다)

제22조 제1항

2. 등록의 원인에 대하여 제3자의 허가·인가·

동의 또는 승낙이 필요한 경우에는 그 허가·

인가·동의 또는 승낙을 받았음을 증명하는 서

류

제29조 제1항

2. 등록원인에 대한 제3자의 허가, 인가, 동의

또는 승낙을 요하는 때에는 이를 증명하는 서

면

제22조 제1항

3. 등록의 원인이 상속이거나 일반승계인 경우

신청인이 등록권리자 또는 등록의무자의 상속

인이나 일반승계인일 때에는 그 사실을 증명

할 수 있는 서류

제35조

다음 각호의 어느 하나에 해당하는 때에는 신

청인은 신청서에 호적 또는 주민표 등본 또는

초본, 등기사항증명서, 기타 당해 사실을 증명

할 수 있는 서면을 첨부하여야 한다.

1. 등록원인이 상속, 기타 일반승계일 때.

2. 신청인이 등록권리자 또는 등록의무자의

상속인, 기타의 일반승계인인 경우.

4. 대리인이 등록을 신청하는 경우에는 그 대

리권을 증명하는 서류

제13조의2 제1항

등록신청을 하는 자의 대리권은 서면으로써

증명해야 한다.

5. 신청인(등록권리자, 등록의무자, 제2호에 따

른 제3자 및 제3호에 따른 상속인이나 일반승

계인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이 외

국인인 경우에는 국적을 증명할 수 있는 서류

(「출입국관리법」 제31조에 따른 외국인등록

을 하지 아니한 경우만 해당한다)

특허청장은 등록의 신청 절차에 대한 필요가

있다고 인정하는 때에는 다음의 서면 제출을

명할 수 있다.

제30조 제1항

1. 신청인이 외국인일 때에는 그 국적을 증명

하는 서면

6. 신청인이 외국법인인 경우에는 법인임을 증

명하는 서류

제30조 제1항

3. 신청인이 법인인 경우에는 법인임을 증명

하는 서면

7. 신청인의 인감증명서 또는 「본인서명사실

확인 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 본

인서명사실확인서(외국인인 경우에는 이에 준

하는 증명서 또는 확인서를 말한다). 다만, 다

음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는

생략할 수 있다.

가. 둘 이상의 청구항, 디자인 또는 지정상품

없음
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중 일부를 말소하려는 경우(이해관계가 있는

제3자가 없는 경우만 해당한다)

나. 「특허법」 제87조제2항에 따라 특허권의

설정등록을 위하여 동일한 신청인이 특허권의

등록 신청과 동시에 실용신안권의 포기를 원

인으로 한 말소등록을 신청하는 경우

3. 공증

공증을 해야 하는 서류에 있어서, 외국인과 내국인 사이에 차이는 없다. 내/외국인에 관계없

이, 첨부 서류를 사본으로 제출하는 경우에는, 원본에 대한 진정한 사본임을 공증 받아야 한다.

서명한 자의 동일성을 확인하기 위한 공증은 요구되지 않는다.

4. 국적증명서

일본 특허청장은 등록의 신청 절차에 대한 필요가 있다고 인정하는 때에는 다음의 서면 제출

을 명할 수 있다고 규정하고 있다.179) 제출을 명할 수 있는 서면은 (A) 신청인이 외국인일 때 그

국적을 증명하는 서면, (B) 신청인이 법인인 경우에는 법인임을 증명하는 서면, 또는 (C) 호적 또

는 주민표의 등본 또는 초본 또는 등기사항증명서 또는 이에 준하는 서면을 포함한다.

일본 특허청장은 합리적인 의심이 있는 경우에만 국적증명서, 법인등기부등본, 주민등록등본과

같은 권리 능력을 확인하기 위한 서면 제출을 명하고, 합리적인 의심이 없는 경우에는 상기 서면

제출이 없어도 등록신청의 심사를 유효하게 진행한다.

실무에서 변리사 대리인에 의하여 등록서류가 제출되는 경우, 일본 특허청장은 제30조제1항의

각 서면에 대한 제출을 명하지 않는다고 한다. 특허전문가에 의하여 등록서류가 제출되는 만큼,

신청인의 권리능력에 대한 증거가 충분히 제출된 것으로 취급된다.

179) 일본 등록령 제30조제1항
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창설효 성립요건 대항요건
본인의사

확인여부
국적증명서 공증

한국 ○

1. 특허권

2. 전용실시권

3. 1, 2의 질권

1. 통상실시권

2. 1의 질권

인감증명

또는

서명공증

외 국 인

only
서명공증

일본 ○

1. 특허권

2. 전용실시권

3. 1, 2의 질권

1. 통상실시권

2. 1의 질권
×

외 국 인

only
원본공증

미국 ○ ×

ALL

통상실시권은

당연 대항

× × ×

프랑스 ○ ×
ALL

악의자 대항
× × ×

독일 ○ ×

ALL

통상실시권은

당연 대항

× × ×

영국 ○ ×
ALL

악의자 대항
× × ×

중국 ○
1. 서지사항 변경

2. 질권
실시권

실시권/질권 등

록시 신분증/등

록증

× 원본공증

제1절 KIPO와 IP5의 등록제도 비교

1. 비교 기준 및 결과

지금까지 한국뿐만 아니라 미국, 중국, 프랑스, 독일, 영국 및 일본의 등록제도에 대하여 살펴

보았다. 등록제도를 구체적으로 비교하기 위한 비교 기준을 아래 표와 같이 설정하였다.

가. 창설효 - 산업재산권이 설정등록에 의하여 발생하는지 여부를 의미한다. 한국을 비롯한

모든 국가에서 산업재산권은 설정등록에 의하여 발생하므로, 원부에 소정의 사항을 기재하는 설

정등록은 권리의 창설적인 효력을 부여한다고 볼 수 있다.

나. 성립요건 – 등록이 효력을 발생시키기 위한 성립요건인지 여부를 의미한다. 미국, 프랑

스, 독일 및 영국(이하, ‘유럽’으로 호칭)에서는 산업재산권의 설정등록을 제외하고, 성립요건에 해
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당하는 등록이 규정되어 있지 않다. 이와 달리, 한국과 일본은 특허권, 전용실시권 및 그것의 질

권에 대한 등록을 효력 발생 요건으로 규정하고 있다. 중국은, 서지사항 변경과 질권에 대한 등록

을 효력 발생 요건으로 규정하고 있다.

다. 대항요건 – 등록이 제3자에 대한 대항요건인지 여부를 의미한다. 미국과 유럽은 산업재

산권에 영향을 미치는 모든 사항들(any entries)에 대한 등록을 대항요건으로 규정하고 있다. 한

국과 일본은 통상실시권 및 그 질권에 관한 사항의 등록을 대항요건으로 규정하고 있다. 중국은

실시권에 관한 사항의 등록을 대항요건으로 규정하고 있다.

라. 본인 의사 확인 여부 – 등록의무자가 있거나 이해관계가 있는 제3자의 승낙서가 제출되

어야 하는 경우, 상기 등록의무자 또는 상기 제3자의 진정한 의사를 특허청이 확인하는지 여부를

의미한다. 신청서가 제출되는 것과 관계없이, 본인 의사를 확인하기 위한 별도의 증명서가 제출되

어야 하는지 여부를 말한다.

한국의 경우, 인감증명서 또는 인감증명의 날인제도가 없는 외국인의 경우 위임장이나 서면에

한 서명에 관하여 본인이 직접 작성하였다는 취지의 본국관공서의 증명이나 이에 관한 공정증서

를 제출하여야 한다. 일본은, 한국처럼 인감제도가 있지만, 등록 신청시 인감증명서 등의 제출을

요구하지 않는다. 미국과 유럽은 신청서와 등록 원인을 증명하는 서류 이외의 다른 서류를 요구

하지 않는다. 중국은 실시권 또는 질권에 관한 등록시 당사자의 신분증 또는 등록증을 제출하여

야 한다.

마. 국적증명서 - 신청인이 생존하고 있고 권리능력 있는 자인지를 확인하기 위하여 제출하

는 서류를 의미한다. 한국 특허청은, 전자정부법에 의하여, 주민등록표등본 등을 열람할 수 있으

므로, 내국인에 대해서는 별도의 증명서류 제출을 요구하지 않고 있으나, 외국인의 경우 외국인의

국적을 증명하는 국적증명서의 제출을 요구하고 있다. 일본 특허청도 외국인의 경우 국적을 증명

하는 서류의 제출을 요구하고 있다. 미국, 유럽 및 중국에서는 국적증명서의 제출이 요구되지 않

는다.

바. 공증 – 법규 및 심사기준 등에서 등록 신청시 제출하는 서류에 대한 공증을 요구하고

있는지 여부이다.

한국에서는, 예를 들어 “ooo국 법하에서 현재 적법하게 존립하고 있는 oo법인은....그 주소가

ooo이며, 첨부된 양도증에 서명한 자는 본 법인을 대표할 정당한 권한이 있는 자이다.. 공증인 앞
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에서 선서하고 서명하였다 ”라는 문구로 작성된 법인국적증명서가 제출되면 법인의 국적과 법인

에 관한 사항(권리능력, 대표권)이 증명되는 것으로 인정한다.

나아가, 한국에서는 인감증명제도가 없어 인감증명을 받을 수 없는 자는 위임장이나 서면에

한 서명에 관하여 본인이 직접 작성하였다는 취지의 본국관공서의 증명이나 이에 관한 공정증서

를 제출하여야 한다.

즉, 한국 특허청은 (A) 국적증명서; (B) 등록 의무자의 서명; 및 (C) 이해관계를 가진 제3자의

서명에 대하여 공증, 즉 서명 공증을 요구하고 있다. (A) 국적증명서의 경우, 서명을 한 당사자가

해당 국가에서 발급된 신분 증명을 받았다는 것이 공증되며, (B 등록 의무자의 서명과 (C) 제3자

의 서명의 경우, 실제 그 사람에 의하여 서명이 이루어졌다는 것이 공증된다.

이와 달리, 일본과 중국은 사본이 원본에 대한 진정한 사본임을 증명하는 사본 공증(또는, 원

본대조필)을 요구하고 있다. 즉, 문서의 작성자가 진정한 본인인지 여부가 중요한 것이 아니라,

실제 원본과 동일한 사본인지가 중요하다.

미국과 유럽은 등록 신청시 제출하는 서류에 대한 공증을 요구하지 않는다.

2. 등록 효력 관점에서 비교

요약하자면, 미국과 유럽은 등록제도를 일원화해서 운영하고 있는 반면, 한국과 일본은 이원화

해서 운영하고 있다.

미국과 유럽은, 산업재산을 사적자치의 원칙180)에 따라 취급하기 때문에, 산업재산권의 발생을

제외한 나머지 권리에 대하여 의사주의를 취하고 있고, 등록이 제3자 대항효에 불과하기 때문에,

신청 서류의 형식적인 사항만 심사하고 있다.

특허권과 전용실시권은 무형의 재산이나 배타적인 효력을 가지므로, 한국과 일본은, 공중의 제

3자에게 불측의 손해가 발생하는 것을 방지하기 위하여, 특허권과 전용실시권의 등록에 대해서는

형식주의를 취하고 있다. 이와달리, 불측의 손해가 발생할 우려가 없는 통상실시권에 대해서는 의

사주의를 취하고 있다.

180) 사법상(私法上)의 법률관계는 개인의 자유로운 의사에 따라 자기책임하에서 규율하고, 국가는 이에 간

섭하지 않는다는 근대 사법의 원칙
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형식주의를 취하고 있는바, 등록은 효력 발생 요건에 해당하며, 그 효력을 발생시키는데 책임

이 있는 한국 특허청과 일본 특허청은 등록 신청의 서류에 대하여 보다 엄격한 심사를 수행하고

있다. 권리 능력, 대리인 적격을 확인하고 있으며, 한국은 본인의 진정한 의사도 확인하고 있다.

중국은, 산업재산권 활용을 활성화시키기 위하여, 실시허가 계약에 대해서는 의사주의를 취하

고 있다. 다만, 외국인을 실시권자로 하는 실시허가 계약의 등록에 대해서는, 외국인의 산업재산

권 사용으로부터 자국 산업을 보호하기 위하여, 유관부서에서 정한 엄격한 기준에 따른 허가를

요구하고 있다. 산업재산법이 아닌 유관부서의 허가가 있어야만, 외국인은 중국에서 산업재산을

사용할 수 있게 된다.

권리의 변동, 질권에 대해서 등록을 효력 발생 요건으로 규정하여, 국가가 권리 변동 등을 엄

격히 관리하려고 하는 것으로 판단된다. 질권에 관한 등록시 제출해야 할 서류를 법률로 규정하

고 있는 반면, 서지사항에 관한 등록시 제출해야 할 서류를 심사기준으로 규정하고 있다. 서지사

항에 대해서는 실무상 편의를 고려한 것으로 생각되나, 그 법적 근거가 정확하지 않은 문제가 있

다.

3. 등록 신청시 제출해야 하는 서류 관점에서 비교

등록에 어떠한 효과를 인정할 것인지에 따라, 등록 심사의 복잡성이 달라지는 것으로 판단된

다.

등록이 대항요건이라면, 우선순위를 정하는 효과가 발생하는 것에 불과하기 때문에, 서류에 대

한 법적 책임은 서류 제출자에게 있으며, 특허청에 제출해야 하는 서류는 간소화된다. 서류 등이

위조되어 우선순위에 문제가 발생하더라도, 진정한 권리자는 자신이 가지고 있는 서류를 이용하

여 자신의 권리를 지킬 수 있다.

다만, 실체적 권리와 일치하지 않는 등록들이 계속해서 증가하게 될 우려가 있으며, 이는 원부

의 신뢰성을 떨어뜨리는 주요 원인이 된다. 특허 등의 통계는 원부에 기재된 사항으로 이루어지

는데, 잘못된 등록은 통계의 오차를 증가시키게 된다. 그에 따라, 공중에 불측의 손해가 발생할

수 있다.

등록이 성립요건이라면, 특허청은 권리를 발생시키는 것에 대한 책임이 있다. 따라서, 특허청

은 권리 능력, 절차 능력 등을 엄격히 심사하여야만 한다. 즉, 특허청은 잘못된 권리가 발생하는

것을 방지해야 하는 책임이 있다고 할 것이다. 이에 따라, 권리 능력 등을 확인하기 위한 국적 증
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명서 등의 서류가 더 제출되어야 하며, 등록 신청을 준비하는 절차가 상대적으로 복잡해진다. 다

만, 실체적 권리와 일치하지 않는 등록이 사전에 차단되기 때문에, 원부의 법적 안정성이 강화되

는 장점이 있다.

한편, 등록의무자의 권리가 그 의사에 반하여 제3자에게 이전되는 것을 사전에 차단하기 위하

여, 한국 특허청은 본인 의사 확인을 위한 인감증명서의 제출 또는 서명공증서를 요구하고 있다.

등록의 절차가 복잡해지지만, 그 만큼 등록된 권리의 법적 안정성을 증가된다.

등록에 공신력을 인정한다면, 등록 신청에 대한 실체적 심사가 이루어져야 하며, 그만큼 절차

의 복잡성과 법적 안정성은 증가된다. 이 경우, 등록의 주체인 행정청에 사법적 권한을 인정하게

되는바, 현실적으로는 적용될 수 없다.

[그림 45] 등록제도 국제비교 요약

4. 공문서 위조죄 비교

「정부공문서규정」에 따르면, 공문서는 국가나 지방자치단체의 내부 또는 상호간이나 대외적

으로 공무상 작성 또는 시행되는 문서(도면·사진·테이프·필름 및 슬라이드를 포함) 및 행정기관에

접수된 모든 문서를 말한다. 그 작성이나 시행이 반드시 합법적이어야 할 필요는 없을 뿐더러 그

문서의 소유권이나 관리권이 누구에게 있든지 상관없다. 즉, 행정기관이 아닌 개인이나 법인이 작

성한 문서도 공공기관에 접수되면 공문서로서 처리, 보관된다.
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영국 10년이하183) 미국 주마다 다름

프랑스 3년이상184) 중국 10년이하185)

독일 10년이하186) 일본 10년이하187)

위조는 정당한 작성권한이 없는 자가 타인명의의 문서를 작성하는 것을 말한다. 이를 유형위

조(有形僞造)라고 하고, 이에 대하여 문서의 내용을 허위로 작성하는 것을 무형위조(無形僞造)라

고 하는데, 형법은 유형위조를 원칙으로 하고, 무형위조는 예외적으로 허위공문서작성죄의 규정이

있는 경우에 한하여 처벌하고 있다. 변조는 권한 없이 이미 진정(眞正)하게 성립된 타인명의의

문서내용에 대하여 그 동일성을 해하지 아니할 정도로 변경을 가하는 것을 말한다.

공문서 위조죄는 형법 제20장 문서에 관한 죄에 규정되어 있다. 형법 제225조에 따르면, 행사

할 목적으로 공무원 또는 공무소의 문서 또는 도화를 위조 또는 변조한 자는 10년 이하의 징역에

처해진다.

특허청에 등록신청과 관련된 서류가 제출되면, 제출된 서류는 행정기관에 접수된 문서로 공문

서에 해당하고, 해당 문서를 위조하였다면 공문서 위조죄가 성립하게 된다. 예를 들어, 등록의 원

인이 되는 서류로 양도증이나 실시권 허락 계약서가 위조되는 경우, 공문서 위조죄가 성립할 수

있다. 공문서 위조로 산업재산권이 편취되었다면, 공문서를 위조한 사람은 10년 이하의 징역형을

받을 수 있다.

공문서범죄에 대한 양형기준을 참고하면, 개인이 산업재산권을 편취할 목적으로 공문서를 위

조한 경우, 3년이하의 징역을 선고받게 된다.181) 최근, 인감증명서의 위조 사건에서, 검찰은 1년

이하의 징역형을 구형하였으며, 법원은 집행유예를 선고한바 있다.182) 이렇듯, 공문서 위조죄를

저지른 경우 형법에서 규정하고 있는 수준보다 낮은 수준의 형벌이 가해지고 있는 반면, 진정한

권리자는 자신의 손해를 입증하기 어려운 문제가 있다.

아래에는, IP5에서의 공문서 위조죄에 대응하는 형량이 개시되어 있다.

181) http://sc.scourt.go.kr/sc/krsc/criterion/criterion_12/officialdoc_01.jsp

182) 소송 취하를 위하여 남편 명의로 된 인감증명서를 위조하고 소송 취하서에 남편의 도장을 임의로 찍어

법원에 제출한 사건

183) Forgery and Counterfeiting Act 1981 제6조

184) 프랑스 형법 Article 695-23;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D928E7D345495CB4765DB6A61BEBD8A3.tpdila18

v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006138104&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20051213

185) 중국 형법 제224조; http://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm

186) 독일 형법 제267조

187) 일본 형법 제155조;

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&id=1960&re=02&vm=02
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제2절 등록제도의 개선 방안

1. 서론

지금까지, 주요국가인 IP5와 우리나라의 등록제도에 대하여 살펴보았다. 공통적으로, 모든 국

가에서는 산업재산권의 설정, 이전 등의 사항을 등록하기 위한 등록제도를 운영하고 있다. 등록에

대한 공신력은 인정되지 않으며, 등록서류에 대한 실체 심사는 이루어지지 않지만, 방식 심사는

이루어지고 있다. 다만, 등록에 발생하는 효력의 차이로 인하여, 등록서류에 대한 형식 심사에서

차이가 발생하고 있다.

등록에 어떤 효력을 인정할 것인지 여부는, 각국의 거래 현실에 따라 달라질 수밖에 없다.

한국과 일본은, 형체가 없는 산업재산권의 법적 안정성을 도모하기 위하여, 등록을 효력 발생

요건으로 규정하고 있다. 산업재산권이 법에 의하여 보호 또는 보장되어 안전하게 이루어지고 있

는 상태, 즉 공중이 등록원부의 권위를 믿고 안심하게 행동할 수 있는 상태가 되도록 하기 위함

이다. 즉, 한국과 일본은 산업재산권의 등록에 대하여 부분적 형식주의(또는, 등록제도의 이원화)

를 취하고 있다.

특히, 한국에서 등록 의무자 등은, 본인 의사 확인을 위하여 인감증명서를 제출하여야 한다.

등록이 제3자 대항 요건인 통상 실시권의 등록에 대해서도, 등록 의무자 등은 인감증명서를 제출

하여야 한다. 당사자가 외국인인 경우, 국적증명서가 제출되어야 하며, 국적증명서에 대한 공증이

필요하다.

이와 달리, 미국과 유럽에서는 특허권 등의 등록을 제3자 대항 요건으로 규정하고 있다. 즉,

미국과 유럽은 산업재산권의 등록에 대하여 의사주의를 취하고 있다. 당사자의 의사에 의하여 권

리변동 등의 효력이 발생하기 때문에, 본인의사확인을 위한 서류 제출은 요구되지 않는다. 또한,

내국인과 외국인간에는 제출하는 서류의 차이가 없다.

완벽한 법적 안정성이 발휘되기 위해서는, 실체심사를 통한 공신력 인정이 필수적이다. 다만,

실체심사가 특허청에서 이루어진다면, 행정부인 특허청에 사법부의 권한을 인정하게 되므로 삼권

분립에 위반되는 문제가 있다.

결국, 등록의 효력을 어떻게 할 것인지와, 본인 의사 확인을 어떻게 처리할 것인지에 따라, 절

차 복잡성이 달라진다. 이하에서는, 등록 절차 간소화를 위한 개선방안들에 대하여 구체적으로 살
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펴본다. 먼저, 현행 제도를 유지한 상태에서의 개선방안에 대하여 살펴보고, 등록령 개선방안과

법 개선방안을 순차적으로 살펴본다.

[그림 46] 개선방안 요약

2. 현행 제도를 유지한 상태에서의 개선방안

가. 국적증명서에 대하여 다양한 증명서류를 인정하는 방안

현행 제도에 따르면, 법인의 대표자는 6개월마다 공증인 앞에 출석하여 국적증명서에 대한 공

증을 받아야 한다. 대표자가 직접 출석하여 국적증명서를 작성해야 하기 때문에, 비효율적이라는

지적이 많다.

한편, 각 국가가 발행하는 증명서류에서 살펴본 바와 같이, 각 국가의 정부기관에서는 상업 등

기를 발행하고 있으며, 상업 등기에 관한 사항을 인터넷을 통해 확인할 수 있도록 하고 있다.

각 국가의 정부기관에서 제공하는 정보이므로, 법인의 대리인은 모니터에 출력된 화면을 인쇄

해서 제출하는 것만으로도, 그 법인의 권리능력을 인정받을 수 있을 것이다. 또는, 인터넷으로 법

인의 등기 사항을 검색하는 방법을 기재한 서면을 제출함으로써, 법인의 권리 능력과 대표권을

증명할 수 있을 것이다. 특허청은 제출된 서류에 기재된 정보를 이용하여 법인을 검색해봄으로써

실제 법인이 존재하는지를 확인할 수 있다.

미국과 영국에서는, 법인 명칭의 변동을 시간 순서로 게시하고 있으므로, 변경등록의 증명서류

로도 이용될 수 있을 것이다.

이하에서는, 인터넷으로 상업 등기를 검색하는 방법과 그 예를 살펴본다.
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일 예로, 미국에서는 U.S. Securities and Exchange Commission이 상업 등기를 공중에 공개

하고 있다.188) 아래의 그림에 도시된 것처럼 ‘apple inc’ 라는 회사를 검색하면, 회사 명칭, 회사

종류와 주소, 이름 변동 사항을 확인할 수 있다.

[그림 47] 미국의 인터넷 등기 확인

188) https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
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다른 예를 들어, 중국에서는 Administration for industry & Commerce가 상업등기(또는, 영업

집조)와 관련된 사항을 공개하고 있다.189) 아래의 그림에 도시된 것처럼 ‘三星财产’(삼성화재) 라

는 회사를 검색하면, 회사 명칭, 주소, 대표자명, 영업상태 등을 확인할 수 있다.

[그림 48] 중국의 인터넷 등기 확인

189) http://www.saic.gov.cn/ywbl/zxcx/djqyxxcx/index.html
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다른 예를 들어, 영국에서는 Companies House가 상업 등기와 관련된 사항을 공개하고 있

다.190) 아래의 그림에 도시된 것처럼 ‘lg electronics’ 라는 회사를 검색하면, 회사 명칭, 주소, 영업

상태, 국적, 이름 변동 사항 등을 확인할 수 있다.

[그림 49] 영국의 인터넷 등기 확인

독일과 프랑스 등에서도 상업 등기를 확인할 수 있는 홈 페이지가 마련되어 있으나, 정보를

확인하기 위해서는 회원 가입이 필요하다.

190) http://wck2.companieshouse.gov.uk/
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나. 법인 대표자와 관련된 개선방안

법인의 대표자는 등록사항이 아니므로, 대표자의 변경은 등록과 무관하다. 그럼에도, 법인의

권리가 이전되거나 법인의 권리에 실시권 등이 설정되는 경우, 등록 의무자로서 서명 또는 날인

할 수 있는 자격은 법인의 대표자에게만 인정되고 있다. 이에 따라, 특허청은 법인을 대표해서 서

명할 권한이 있다는 사실을 확인할 수 있는 증명서류를 요구하고 있다.

내국인의 경우, 법인등기에 대표자의 대표권한이 기재되어 있어 문제되지 않지만, 외국인의 경

우, 그러한 기재가 없어 문제된다. 실무적으로는, “양도증에 서명한 자가 법인을 대표할 정당한

권한이 있는 자이다”라고 기재된 국적증명서를 제출함으로써, 법인의 국적과 법인에 관한 사항을

증명하고 있다.

한편, 특허권 등에 관한 계약은 대표가 아닌 임원이나 팀장과 같은 실무자 선에서 이루어지고

있다. 계약 당사자가 법인이더라도 그 계약을 실제 수행하는 사람은 계약에 대한 권한을 가진 사

람이면 족하며, 법률은 계약 수행자를 특정인으로 강제할 수 없다. 그럼에도 불구하고, 현재의 등

록제도는 특허권 등에 관한 계약을 대표자에게 강제하는 문제가 있다.

나아가, 외국 법인의 경우 국적증명서를 제출하게 되는데, 국적증명서에 대한 공증은 국적증명

서에 서명한 사람이 본인이 맞다는 것에 대한 증명일 뿐이며, 그 사람이 실제로 법인을 대표할

정당한 권한이 있는지를 증명하지 않는다. 실제 그러한 법인이 존재하고 있는지에 대한 증명도

이루어지지 않는다. 즉, 특정 법인이 실제로 존재하는지, 상기 특정 법인의 진정한 대표가 누구인

지 증명된바가 없음에도, 국적증명서에 기재된 자연인을 상기 특정 법인의 대표로 취급하는 문제

가 있다.

상술한 문제들을 해결하기 위한 방안으로, 법인의 대표를 증명해야 할 사항에서 제외하는 방

안이 있다. 특허청은 계약에 관한 진정한 책임자가 누구인지를 심사하지 않고, 법인의 권리능력만

을 심사하는 방안이다. 특허청은 합리적인 의심이 드는 경우, 계약서 등에 서명을 한 자가 계약에

관한 권한이 있는 자인지를 문의하거나, 보정을 명하는 것으로 족하다.

완전히 다른 방안으로, 등록령에 법인을 대표하여 계약 등을 수행할 수 있는 자를 규정하는

방안이 있다. 현재의 등록령만으로는 등록 신청인은 법인의 대표자가 누구인지를 증명할 필요가

없기 때문이다.
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구체적으로, 등록령 제22조 제1항 제5호는 신청인이 외국인인 경우에는 국적을 증명할 수 있

는 서류를 첨부하여야 한다고 규정하고 있고, 제6호는 신청인이 외국법인인 경우에는 법인임을

증명하는 서류를 첨부하여 한다고 규정하고 있다. 미국 법인은 미국 각 주에서 발행되고 있는 법

인 증명 서류를 제출하면 상기 제5호와 제6호의 규정을 모두 만족시킬 수 있다. 법인 증명 서류

에는 법인의 권리 능력과 함께 법인의 소재지, 즉 국적이 증명되기 때문이다. 하지만, 상기 법인

증명 서류에는 법인의 대표자가 누구인지는 기재되어 있지 않으며, 특허청장이 상기 법인 증명

서류를 반려하거나 보정 명령을 내릴 법적 근거가 존재하지 않는다.

따라서, 계약에 관한 권한을 가진 자를 증명하도록, 등록령의 법적 근거를 마련하고, 등록 신

청인이 그 권한이 있음을 증명하는 방안이 있을 수 있다.

다. 등록 신청자의 특허청 방문시 제출서류를 완화하는 방안

인감증명서 또는 본인서명사실 확인서를 제출하도록 하고 있는 것은 본인의 진정한 의사를 확

인하기 위한 것이다. 당사자가 신분증을 소지한 상태로 특허청에 등록 원인을 증명하는 서류를

직접 제출하는 경우, 본인 의사가 특허청에 현출된 것이므로, 인감증명서의 제출을 생략할 수 있

어야 한다.

당사자가 특허청에 직접 방문시 본인 의사 확인을 구두나 선언서 작성으로 대체할 수 있도록,

등록령을 개정하는 것을 제안한다. 단, 직접 방문에 대한 증명이 가능하도록 시스템을 구축할 필

요가 있다.

예를 들어, 특허청은 은행에서 구비하고 있는 시스템을 구축할 수 있다. 아래의 [그림 50]과

같은, 신분증 스캐너로 본인의 신분증을 스캔함으로써 본인 확인이 이루어지고, 당사자는 등록과

담당자가 지켜보는 가운데 신청서를 작성함으로써, 본인 의사 확인이 이루어질 수 있다.
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[그림 50] 신분증 스캐너

라. 특허청에 제출되는 공문서에 대한 위조죄의 양형기준을 강화하는 방안

등록에 공신력이 인정되지 않지만, 형식주의를 취하고 있는 우리나라에서는 행정청의 행정행

위에 대한 신뢰도가 높은 편이다. 등록되어 있다면, 등록원부에 기재된 사항대로 권리가 실제 존

재하는 것으로 취급되고 있다. 이에 따라, 제3자는 인감을 위조하거나, 인감증명서 또는 계약서를

위조함으로써, 타인의 산업재산권을 자신의 권리로 이전시키거나, 자신에게 실시권을 설정하고,

등록된 권리를 이용하여 각종 사기를 저지를 수 있다. 위조된 공문서에 의하여 거짓된 권리가 발

생하는 경우, 등록원부는 거짓된 권리에 대하여 유효한 근거자료로써 사기에 이용되게 된다. 등록

원부를 신뢰한 선의의 피해자가 발생하는 것이 원천적으로 방지되도록, 특허청에 제출되는 공문

서의 위조죄에 대해서는, 그 양형기준을 강화할 필요가 있다.

현재, 공문서범죄 양형기준에 따르면, 비영업적 비조직적으로 공문서를 위조하고 위조된 문서

를 행사한 경우, 가중유형에 해당하여 최소 1년6개월에서 최대3년의 형량이 선고된다. 그 가치가

수천억원에 달하는 특허권을 공문서를 위조하여 편취할 수 있다면, 최대 3년이라는 형량은 비교

적 가볍다고 볼 수 있다. 물론, 위조된 공문서를 이용하여 경제적 수익을 취하는 경우, 사기 등의

다른 형벌이 가중적으로 적용될 수 있지만, 공적장부인 등록원부가 다른 범죄에 악용되는 것을

원천적으로 봉쇄할 필요가 있다.

3. 등록령 개선방안

가. 전자서명 활용

2014년 특허청에서 발행한 대리인 유무별 전자출원건수의 통계 자료를 참조하면, 전체출원에

대한 전자출원율은 96%에 달한다. 대리인을 통하지 않고 직접출원한 경우의 전자출원율은 77.8%

로 비교적 높은 편이다. 전자출원을 하고 있다는 것은, 공인인증기관에서 발급받은 공인인증서를
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등록하여 사용하고 있으며, 전자문서를 특허청에 온라인으로 제출하고 있다는 것을 의미한다.

전자서명법 제3조는 다른 법령에서 문서 또는 서면에 서명, 서명날인 또는 기명날인을 요하는

경우 전자문서에 공인전자서명이 있는 때에는 이를 충족한 것으로 본다고 규정하고 있으며, 동법

제18조의2는 다른 법률에서 공인인증서를 이용하여 본인임을 확인하는 것을 제한 또는 배제하고

있지 아니한 경우에는 이 법의 규정에 따라 공인인증기관이 발급한 공인인증서에 의하여 본인임

을 확인할 수 있다.

특허법 등에서 공인인증서를 배제하고 있지 아니한바, 공인인증서를 이용한 전자서명으로 인

감증명서 제출을 생략하는 방안이 있을 수 있다.

예를 들어, 질권이 설정된 특허권에 대하여 실시권을 설정하는 경우, 등록 의무자인 특허권자

와 제3자인 질권자는 인감증명서를 제출하여야 한다. 아래의 그림에 도시된 것과 같이, 전자서명

시스템이 구축된다면, 특허권자와 질권자는 자신의 공인인증서를 이용하여 전자서명함으로써 인

감증명서의 제출을 생략할 수 있다.

등록 권리자가 등록 신청을 하면, 시스템은 등록 의무자 및/또는 제3자에게 알림을 전송하고,

등록 의무자 및/또는 제3자는 자신의 컴퓨터나 스마트폰을 이용하여 상기 등록 신청에 대한 전자

서명을 수행할 수 있다. 전자서명 시스템은, 지정된 기한 내에 모든 동의가 접수되면, 본인 의사

는 확인된 것으로 취급하고, 지정된 기한 내에 적어도 일부로부터 거절이 접수되거나 동의가 접

수되지 않은 경우 본인 의사는 확인되지 않은 것으로 취급한다. 전자서명 시스템은 본인 의사가

확인되지 않는 경우 자동으로 보정 명령을 생성하여 등록 권리자에게 통지하게 된다.

이러한 전자서명 시스템이 개발된다면, 등록령 제22조제1항제7호에 새로운 다목이 추가되어야

할 것으로 생각된다.
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[그림 51] 전자서명 시스템

나. 스마트폰을 활용하는 방안

최근 은행 방문없이 스마트폰으로 본인 확인을 하는 시범서비스가 개시되었다. 이 서비스에

따르면, 은행 서비스를 이용할 당사자는 스마트폰으로 본인 확인을 할 수 있다. 종래에는 은행에

직접 방문하여 신분증을 제시하여야만 했다.

본인 확인을 하는 방법은 아래의 [그림 10]과 같다. 먼저, 등록의무자 등은 고객번호를 이용하

여 특허로에 로그인을 한 후, 애플리케이션(또는, 신분증 진위 확인 프로그램)을 이용한 본인 확

인 서비스를 가입하기 위한 가입신청서를 작성한다. 이때, 공인인증, 휴대폰인증, I-PIN 중 어느

하나를 이용하여 본인 확인을 수행하며, 등록의무자 등은 본인 확인을 위한 보안키를 생성한다.
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[그림 52] 스마트폰을 이용한 본인 확인

이후, 특허청에 본인 확인을 수행하여야 하는 경우, 스마트폰의 애플리케이션을 실행하여, 자

신의 신분증을 촬영하고, 생성된 보안키를 입력함으로써 본인 확인을 완료할 수 있다. 이러한 본

인 확인은 특허청에 의하여 전자적으로 이루어지거나, 제3의 인증 업체에 의하여 이루어질 수 있

다.

상기 본인 확인 서비스는 등록의무자 등이 이용할 수 있다. 예를 들어, 이해관계인은 신분증

진위확인 프로그램을 스마트폰에 설치한 후 신분증을 촬영해 특허청에 전송하면, 특허청은 고객

정보를 신분증 발급기관에 보내 진위여부를 확인할 수 있다. 나아가, 이해관계인은 애플리케이션

을 이용하여 동의서 등을 작성하거나, 작성된 동의서를 촬영하여 특허청으로 전송할 수 있다.

애플리케이션에 의하여 본인 확인이 완료된 경우에는, 당사자가 특허청에 직접 방문한 것과

같은 효과를 인정할 수 있다. 왜냐하면, 신분증이 실시간으로 촬영되어 보안키에 의하여 인증된

것이기 때문에, 특허청 담당자가 본인을 확인한 것과 동일한 결과가 발생하기 때문이다.

등록의무자 등은 본인 확인 서비스에 한번만 가입하면, 자신의 신분증을 촬영함으로써 인감

증명서 제출을 생략할 수 있게 된다.

다. 통상실시권에 관한 등록시 제출서류를 완화하는 방안

효력 발생 요건에 해당하는 특허권 또는 전용실시권에 관한 등록은 등록에 관한 책임이 특허

청에게 있다고 볼 수 있으므로, 등록 신청인의 권리 능력과 자격에 대한 심사가 이루어져야 한다.

전용실시권자는 전용실시권이 발생하였음을 등록원부를 이용하여 증명할 수 있다. 등록원부의 기
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재에 의하여 전용실시권의 효력이 발생했기 때문이다.

이와 달리 통상실시권에 관한 사항은 계약에 의하여 발생하며, 등록은 후순위 권리자 등에 대

한 대항효를 발생시킬 뿐이다. 통상실시권에 관한 사항의 경우, 등록은 계약의 효력에 어떠한 영

향도 미치지 않는다. 예를 들어, 통상실시권자는 통상실시권이 발생하였음을 등록원부를 이용하여

증명할 수 없다. 등록원부는 증거가 될 수 없으며, 법인 A는 계약서를 이용하여 자신이 진정한

통상실시권자임을 주장해야 한다.

이처럼, 통상실시권에 대해서는 의사주의를 취하고 있기 때문에, 제3자나 등록 의무자에게 불

측의 손해가 발생할 우려가 없다. 따라서, 통상실시권에 관한 사항을 등록하는 경우에는 본인 의

사 확인의 절차를 생략하여도 법적 안정성에 문제가 발생하지 않으며, 절차가 간소화될 수 있다.

즉, 통상실시권에 관한 사항을 등록하는 경우에는 인감증명서의 제출을 생략할 수 있는 것으로

규정하는 방안이 있다.

라. 등록령 제22조제1항제7호(인감증명서)를 삭제하는 방안

일본에서는 내국인과 외국인 간에 제출해야 하는 서류에 차이가 없다. 등록의무자인 경우에도

본인 의사를 확인시키기 위한 별도의 서류 제출이 요구되지 않는다. 등록신청은 등록의무자와 등

록권리자가 공동으로 신청하거나, 등록의무자의 동의가 있는 경우에 한하여 등록권리자가 단독으

로 신청할 수 있다는 점에서, 본인 의사를 증명해야 하는 별도의 서류를 제출하는 것은 본인 의

사를 중복으로 확인하는 문제가 있다.

등록의무자의 서명이나 인감이 위조될 우려가 있기에, 등록의무자의 인감증명서 제출은 등록

의무자를 보호하는 방안이 될 수는 있다. 허나, (A) 인감증명서의 위조도 충분히 가능하며 실제

로 많이 발생하고 있다는 점, (B) 서명 공증의 경우 그 진정 성립을 확인하기가 매우 어렵다는

점. (C) 인감증명제도가 있는 한국과 일본 중에서 한국만 인감증명서의 제출을 요구한다는 점에

서, 인감증명서 제출로 발생하는 비용에 비해 실익이 크지 않다고 판단된다.

따라서, 본인 의사를 확인하는 등록령 제22조제1항제7호를 삭제함으로써, 절차를 간소화하는

방안이 있다.

4. 법 개선방안

가. 서론

특허권 및 전용실시권의 등록에 대하여 형식주의를 취하고 있는 산업재산권법을 미국이나 유
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럽처럼 의사주의로 변경하는 방안에 대하여 살펴본다.

나. 형식주의의 장점

등록이 대항요건이라면, 우선순위를 정하는 효과가 발생하는 것에 불과하기 때문에, 서류에 대

한 법적 책임은 서류 제출자에게 있으며, 특허청에 제출해야 하는 서류는 간소화된다. 특허청은

실재하는 권리에 대한 등록 요청인지, 기존에 등록된 사항과 모순되는 것은 없는지, 등록 의무자

가 일부 누락되지는 않는지와 같이, 매우 형식적인 사항만 심사하면 된다.

이 경우, 실체적 권리와 일치하지 않는 등록들이 계속해서 증가하게 될 우려가 있으며, 이는

원부의 신뢰성을 떨어뜨리는 주요 원인이 된다. 특허 등의 통계는 원부에 기재된 사항으로 이루

어지는데, 잘못된 등록은 통계의 오차를 증가시키게 된다. 그에 따라, 공중에 불측의 손해가 발생

할 수 있다.

등록이 성립요건이라면, 특허청은 권리를 발생시키는 것에 대한 책임이 있으며, 등록 신청인에

대한 권리 능력, 절차 능력 등이 엄격히 심사되어야 한다. 이에 따라 권리 능력 등을 확인하기 위

한 국적 증명서 등의 서류가 추가적으로 제출되어야 하며, 등록 신청을 준비하는 절차가 상대적

으로 복잡해진다. 다만, 실체적 권리와 일치하지 않는 등록이 발생할 확률이 줄어들기 때문에,

원부의 법적 안정성이 강화되는 장점이 있다.

나아가, 인감증명서의 위조는 다소 어렵기 때문에, 위조에 의하여 자신의 권리가 타인에게 이

전될 위험이 적다. 의사주의보다 형식주의를 취하는 경우, 법적 안정성이 상대적으로 높다고 볼

수 있다.

다. 형식주의의 문제점

형식주의 하에서는 등록제도가 급변하는 시장의 상황을 빠르게 반영하지 못하는 문제가 있다.

최근 특허주식시장을 포함한 IP 금융이 활발하게 전개되고 있다. 전 세계적으로 특허유동화증

권(PBS), 특허자산지수(Patent Index) 등 다양한 IP 금융기법이 개발되고 있다. 2014년 미국 시카

고에서는 특허주식시장이 개설되었으며, 이와 관련한 많은 연구가 활발히 이루어지고 있다. 중국

은 지난해 6월 광저우 주식거래소에서 IP 거래서비스를 출시하였으며, 우리나라도 창조경제 시대

를 맞아 IP 금융활성화에 적극 박차를 가하고 있으며, IP 담보대출 확산과 함께 IP 가치평가도구

개발 등 IP 금융인프라에 대한 투자를 확대하고 있다.
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IP 금융의 일 예로, 특허주식시장은 특허권자가 ULR(주식)을 발행한 이후 거래소인 IPXI를

통해 매매·유통되고, 공모가는 IP 가치평가로 결정되며, 거래가격은 주식과 같이 시장에서 결정된

다. 구매자는 ULR 실시권이나 매매차익을 가진다.

특허주식시장이 활성화되기 위해서는 매도 요청 및 매수 승인만으로도 매매가 이루어질 수 있

는 환경이 갖추어져야 하는데, 등록주의 하에서 상기 매매는 성립요건 위반이므로 허용될 수 없

는 문제가 있다.

질권이 설정된다고 하여도, 권리의 이전에 질권자의 인감증명서가 포함된 동의서가 특허청에

제출되어야 하므로, 권리이전은 간단히 이루어질 수 없는 문제가 있다.

공신력은 인정되지 않기 때문에, 등록으로 발생한 권리가 실질적인 법률관계와 불일치 할 수

있다. 결국 실질적인 법률관계의 존부는 사법부의 판단에 의하여 결정되며, 이러한 문제는 의사주

의를 취하는 경우와 크게 다르지 않다. 절차를 복잡하게 하는 만큼 법적 안정성이 증대되느냐 하

는 문제에 대해서는 사람마다 다른 평가가 있을 수 있으며, 그 평가에 따라 형식주의에 대한 평

가가 달라지게 된다.

라. 형식주의를 의사주의로 변경하는 방안

일본과 중국을 제외한 나머지 국가들처럼, 등록에 대한 권리변동의 효력을 대항효로 변경하는

방안이 있다. 이 방안은, 특허권이라는 권리에 한하여 특허청의 등록이라는 행정행위에 의해서 창

설적으로 발생하는 것으로 규정하되, 특허권의 이전 또는 특허권으로부터 파생된 권리에 대해서

는 사적자치의 영역에 맡기는 방안이다.

특허권으로부터 파생되는 권리는 사인간의 계약에 의존할 수밖에 없다. 권리 변동의 효력이

등록에 의해 발생하더라도, 실제 어떤한 효력이 발생하는지는 계약서에 기재된 사항에 의해 결정

되기 때문이다. 이와 관련하여, 최근 대법원은. 전용실시권의 계약기간이 [등록원부에 기재된 사

항]과 [계약서에 기재된 사항]이 충돌한 경우에서 [계약서에 기재된 사항]을 기준으로 계약기간을

결정한바 있다.191) 해당 판례에서, 대법원은 특허등록원부 상에는 전용실시권 존속기간이 만료되

었으나, ‘전용사용승인계약’의 계약서 상 설정기간은 만료되지 않은 경우 계약서의 기재를 우선시

하여 실시권자의 권리를 인정하였다.

또한, 등록주의 하에서는 매우 빠르게 변화하는 거래 환경을 반영할 수 없는 문제가 있다. 현

191) 대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728
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재 특허법에서는 특허권, 전용실시권, 통상실시권 또는 이들에 대한 질권만을 규정하고 있기 때문

에, IP 금융에서 새로운 상품(또는 권리)이 개발되는 경우 이러한 권리는 등록원부에 기재될 수

없는 문제가 있다. 의사주의를 취하고 있는 미국에서는 다양한 사항들을 assignment로 등록할 수

있도록 조치하고 있다.

다만, 의사주의로 법 제도를 개선하기 위해서는 각종 법령이 개정되어야 하므로, 많은 사람들

의 공감대가 형성되어야만 한다.

마. 형식주의를 취하고 있는 등록에 공신력을 인정하는 방안

형식주의가 추구하는 이상향은 바로 등록에 공신력을 인정하는 것이다. 지난 4월 5일 대법원

은 부동산등기에 공신력을 부여하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다. 등기의 공신력이 인정되면

1960년 부동산등기제도 도입 이후 58년만에 대대적인 변화가 예상된다.

그동안 우리나라는 부동산등기의 공신력을 인정한다는 명문의 규정을 두지 않았고, 학설과 판

례도 이를 인정하지 않았다. 그러나 부동산거래의 대폭적인 증가와 다양한 부동산 금융상품의 등

장, 정보처리 및 통신기술의 발달 등은 부동산등기의 공신력인정에 관한 필요성을 대두시켰다. 오

늘날 부동산등기에 대한 공신력의 인정은 거래의 안전은 물론이고, 부동산금융의 활성화 또는 부

동산규범의 국제화를 위해 갖추어야 할 필수적 요건이 되어가고 있다. 부동산등기의 온라인신청

과 부동산거래의 국제화 등의 현실을 고려할 때 이제는 부동산등기의 공신력을 인정하여 부동산

거래의 안전을 도모하고, 선의의 피해자를 방지하는 것이 바람직한 정책방향이라 할 수 있다.

등기에 공신력을 부여하기 위해서는 무엇보다 우선 등기원인증서의 공증이 필요하다고 본다.

부동산등기의 공신력 인정은 등기원인증서의 공증제도의 도입과 함께 추진되어 입법으로 명문화

한다면 거래안전이라는 동적안전과 진정한 권리자보호라는 정적안전 모두를 보호할 수 있는 합리

적 부여방안이 될 수 있다.

이를 위해 논의되는 것이 등기원인증서의 공증제도와 등기관의 실질적 심사권 등과 같은 사전

적 조치와 공신력을 인정함으로써 권리를 잃은 진정한 권리자에 대한 국가배상책임, 권원보험 과

같은 사후조치 등이다. 따라서 부동산등기의 공신력을 인정하기 위해서는 부실등기 방지를 위한

여러 가지 방안을 강구한 후에 공신력을 인정하는 것이 합리적일 것이다.

우리나라의 민법은 등기를 물권변동의 성립요건으로 규정하고 있고, 국가가 공적 장부로서 등

기부를 관리하고 있으므로 등기부에 공신력을 인정하는 것이 이상적이다.
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마찬가지로, 산업재산권의 등록에 대하여 공신력을 인정하는 방안이 있을 수 있다. 산업재산

거래의 대폭적인 증가와 다양한 산업재산권 금융상품의 등장, 정보처리 및 통신기술의 발달 등은

산업재산권 등록의 공신력인정에 관한 필요성을 대두시키고 있다.

등록을 수행하는 특허청 담당자에게 실질적 심사권을 인정하고, 등록의 원인이 되는 서류에

대한 공증을 요청한다면, 부실등록을 방지할 수 있다. 사후적으로는, 국가배상책임을 인정하거나

보험 제도를 마련함으로써, 진정한 권리자를 보호할 수 있다.

특허청의 심사권은 심사범위에 따라 형식적 심사주의와 실질적 심사주의로 나뉜다. 형식적 심

사주의는 등록 절차상의 적법성 여부만을 심사하는 것이고, 실질적 심사주의는 절차상의 적법성

이외에 등록 신청의 실질적 이유 내지 원인의 존부와 효력까지도 심사케 하는 입법주의를 말한

다. 현재, 특허권 등의 등록령에서는 본인 확인뿐만 아니라 본인 의사 확인을 수행하고 있으며,

공동신청주의를 취하고 있으므로, 상당한 수준의 실질적 심사를 수행하고 있는 상황이다.

내국인에 대해서는 인감증명서를 통해 본인의 의사를 확인하고 있다는 점, 외국인에 대해서는

공증된 서류의 제출을 요구하고 있다는 점에서 실질적 심사에 버금가는 심사가 이루어지고 있다

고 볼 수 있다. 또한, 산업재산권의 모든 권리는 등록원부에 의해서 관리되고 있고, 그 권리는 유

한하기 때문에, 실체적 권리에 반하는 등록은 거의 존재하지 않는다. 따라서, 등록에 대한 공신력

을 인정하고, 거래의 안정을 보호하는 것도 하나의 개선방안이 될 수 있다.

독일은 산업재산권의 변동에 대해서는 의사주의를 취하고 있지만, 부동산의 변동에 대해서는

성립요건주의를 취하면서, 물권 행위의 독자성(Trennungsprinzip) 및 등기의 공신력을 인정하고

있다. 부동산에 관한 소유권이전합의(Auflassung)는 부동산등기법(Grundbuchordnung:GBO) 제20

조 및 제29조가 정한 등기절차에 따라 등기소에서 공정증서에 의한 증명을 필하도록 하고 있다.

또한 채권계약도 물권적 합의와 마찬가지로 공정증서로 이루어지도록 규정되어 있다. 결과적으로

부동산 소유권 이전에 관하여는 채권행위와 물권적 합의 모두 공정증서의 작성이 필요하다. 독일

은 공정증서의 작성이건 사서증서 인증방식이건 공증인의 확인절차를 반드시 거치기 때문에 이

과정을 통하여 물권적 합의의 진정성이 확보되게 된다. 따라서 등기관은 형식적 심사권만을 가지

고, 등기의 신청에 있어서는 공동신청을 요구하지 않고 단독신청주의를 취하고 있다. 이러한 독일

의 제도는 산업재산권의 등록에 공신력을 인정하는 개선방안의 좋은 참고가 될 수 있을 것이다.

다만, 공신력을 인정하는데에는 다음과 같은 문제가 있다. 첫째, 무체물인 산업재산권을 사적
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자치의 영역으로 취급하고 있는 세계적인 추세에 반한다. 둘째, 사법부 소속인 등기소와 달리, 행

정부 소속인 특허청이 사인간의 권리관계에 관한 실체적 존재 유무를 심사하고 판단하는 것이 삼

권분립에 반할 수 있다.

5. 통상실시권의 당연 대항제도

특허권자는 자신의 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있으며, 통상실시권자

는 설정행위로 정한 범위안에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다.192) 또한 통상실시권자

는 자신의 통상실시권을 등록할 수 있으며 그 등록후에는 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에

대하여도 그 효력이 발생한다.193) 즉 통상실시권의 등록시 그 이후에 특허권 또는 전용실시권의

이전 또는 새로운 전용실시권의 설정 등록이 있다고 하더라도 통상실시권자는 신특허권자 또는

신전용실시권자에 대항하여 자신의 통상실시권을 주장할 수 있다. 이것은 통상실시권의 채권성으

로 인하여 통상실시권자의 법적 지위가 불안정하기 때문에 등록을 요건으로 통상실시권자에게 신

특허권자 또는 신전용실시권자에게 대항하여 자신의 통상실시권을 주장할 수 있도록 보호수단을

마련한 것이다.194)

그러나 최근 우리나라와 마찬가지로 등록대항제도를 취하고 있던 일본은 첫째, 고도화된 기술

수준을 배경으로 복수 기업들간에 기술의 상호이용 또는 개발이 이루어지고 있는 현 상황에서,

기업이 안정적으로 개발활동을 진행할 수 있도록 타사의 발명기술을 실시하는 약정통상실시권에

대한 안정적 보호가 요구되고 둘째, 직무발명, 선사용등에서 인정되고 있는 법정통상실시권에 대

하여는 등록이 없어도 제3자에 대한 대항력이 인정되므로(일본 개정전특허법 제99조 제2항), 약

정통상실시권에 대하여 동일한 대항력을 부여하더라도 큰 문제는 되지 않는다는 점 등을 근거로

등록대항제도를 폐지하고 당연대항제도를 도입하였다.195) 일본은 당연대항제도의 도입으로 통상

실시권자의 지위를 강화하였으며, 기업은 보다 안정적으로 기술개발 및 실시사업을 수행할 수 있

게 되었다. 그러나 이러한 당연대항제도는 필연적으로 특허권을 제한할 수밖에 없으므로 신중히

검토할 필요가 있다.

다수의 특허권에 대하여 라이선스계약이 체결되어 최종 제품에 이르거나 기술개발이 이루어지

는 경우가 많지만, 실제 통상실시권 등록제도는 거의 이용되고 있지 않기 때문에 등록대항제도

하에서는 라이선스의 대상으로 된 특허권이 하나라도 양도된다면 기업이 사업을 중단해야할 위험

이 발생한다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 개정전 일본 특허법은 당연대항제도를 도입하여

192) 특허법 제102조

193) 특허법 제118조

194) 정상조 박성수 공편, 특허법 주해 I(초판) , 박영사, 2010, 1312면.

195) 飯塚草地, “當然對抗制度”, ジュリスト 1437호 , 2012, 74면
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미 등록의 통상실시권자을 보호함으로써 기업이 안정적으로 사업 및 개발활동을 진행할 수 있도

록 하였다.

우리나라의 현행 특허법도 등록대항제도를 취하고 있으나, 실제 통상실시권이 등록되는 경우

는 매우 미미하다. 특허청의 통계에 따르면 2012. 12. 31. 기준으로 통상실시권의 등록건수는 불과

121건에 불과하다. 뿐만 아니라 현행 특허법상 미등록 통상실시권자에 대한 별도의 보호조치도

없는 실정이다. 따라서 일본의 경우와 통상실시권의 설정에 대한 기업환경과 등록실태가 유사한

우리나라의 경우에도 위 등록대항제도의 문제점이 발생할 수 있으며, 기업의 안정적인 사업 및

개발활동을 위하여 당연대항제도를 도입할 필요성이 있다고 생각된다. 등록대항제도가 세계적으

로 독특한 제도이며 국제적인 조화라는 관점에서도 필요하다고 보여진다.

제3절 공증과 관련된 개선 방안

등록원인 서류는 원본을 제출하여야 한다. 그러나 서류 원본 제출이 불가능한 경우, 공증인의

공증을 받은 사본이 제출될 수 있다. 공증을 받은 사본은 원본과 동일하게 취급된다. 또한, 법인

국적증명서에 공증이 있는 경우, 법인의 국적과 법인에 관한 사항을 증명하고 있는 것으로 인정

된다. 인감증명제도가 없는 외국인의 경우 서명을 공증하는 방법도 인정된다.

공증에 대한 특허청의 심사는 다음과 같이 이루어진다: ① 등록의무자가 자연인인 경우, 권리

처분 문서(양도증 등, 이하 ‘양도증’)에 서명한 자가 권리자와 동일인임이 증명되어야 한다; ② 등

록의무자가 법인인 경우 ㈀그 법인이 현존하는 법인인지의 사실, ㈁양도증에 서명한 자가 그 법

인을 대표해서 서명할 권한이 있다는 사실이 확인되어야 한다. 다만 서명할 수 있는 권한의 확인

은 ‘대표자(representative)’와 같은 직함으로 인정할 수 있다; 그리고, ③ 양도증 자체는 반드시

공증될 필요가 없으나, 양도증이 공증된 서류가 아닐 경우에는 양도증 상의 서명이 국적증명서

등에도 기재되고 그 서명이 일치하여야 한다.196)

공증은 ‘공정증서의 작성’과 ‘사서증서의 인증’ 두 가지로 이루어진다. 일반적으로 등록과 관련

하여 제출되는 서류에는 사서증서의 인증이 수행된다. 국가기관에서 발행된 공문서에 대한 공증

은 이루어질 수 없다는 것이 실무이다.

사서증서 인증은 사서증서의 진정 성립을 증명하기 위한 공증을 의미하며, 진정 성립은 문서

196) 등록심사 지침 제9호
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가 작성자의 의사에 따라 진실로 작성되었고, 작성자의 의사와 무관하게 다른 사람에 의해 위조

되거나 변조되지 않았다는 것을 의미한다. 사서증서를 인증 받으면 그 증서의 진정 성립이 증명

되므로 강력한 증거로 사용될 수 있다.

사서증서 인증은 문서에 서명한 당사자가 본인임을 증명하는 것으로 제한된다.

예를 들어, 법인 A의 법인국적증명서가 대표자 B의 이름으로 작성된 후, 상기 법인국적증명서

에 대한 사서증서 인증이 이루어질 수 있다. 이때, 공증인이 공증하는 것은 상기 법인국적증명서

에 사인을 한 당사자가 대표자 B가 맞다는 것으로 제한된다. 즉, 법인 A가 실제로 존재하는지 여

부, 법인 A의 대표자가 진정 B인지 여부에 대해서는 증명이 이루어지지 않는다.

공증에 의하면 서명한 자가 누구인지는 증명될 수 있지만, 서명한 서류의 내용이 진실한지는

증명되지 않는다. 다시 말해, 등록의무자가 법인인 경우, ㈀그 법인이 현존하는 법인인지의 사실,

및 ㈁양도증에 서명한 자가 그 법인을 대표해서 서명할 권한이 있다는 사실이 확인되어야 함에도

불구하고, 공증으로는 해당 사실이 확인될 수 없다. 그럼에도, 서명에 대한 공증만으로, 해당 서류

의 진정성마저 증명되는 것으로 취급되고 있어 문제된다.

내국인에게도 외국인과 같은 정도의 공증을 인정하거나, 내국인과의 공평성상 외국인에게 제

공되는 공증의 혜택을 취소할 필요가 있다. 특히, 내국인과 외국인의 제출서류에 차이가 있는 국

가는 한국뿐이며, 내외국인평등의 원칙에 반하는 문제가 있다.

한국 이외에 공증을 요구하고 있는 국가로 중국과 일본이 있다. 중국과 일본은, 사서증서 인증

을 요구하는 것이 아니라, 사본이 제출되는 경우에 그 사본이 원본과 동일함을 증명하는 원본대

조필의 공증을 요구하고 있다.

사서증서의 인증은 공정증서 작성과 더불어 공증인의 업무 가운데 가장 중요한 부분을 차지하

고 있다(공증인법 제2조 제2호). 법률행위를 한 당사자가 작성한 증서를 진정한 작성 명의인의

의사에 의하여 작성되었다는 것을 공증인이 확인하고 그 증명을 하는 것을 사서증서의 인증이라

한다. 사서증서의 인증은 거래의 양 당사자에 의하여 작성된 문서에 단지 공증인이 서명만을 확

인하는 것으로서 계약의 성립의 진정성은 확인하지만 그 거래내용의 진실성이 확보되지는 아니한

다.

사서증서의 인증에는 원본의 인증과 등본의 인증의 두 가지가 있는데, 어느 경우나 공증인은
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그가 인증한 증서에 인증문을 기재하고 서명날인을 하며(공증인법 제57조 제1항 및 제2항), 이

경우 인증을 위한 기재부분은 공문서가 된다.

일반적으로 공증인이 공증인법 제2조 제1호에 따라 작성한 문서를 공정증서라고 한다. 공정증

서에는 법률행위에 관한 공정증서와 사실에 관한 공정증서의 두 가지가 있는데, 등기원인의 공증

제도와 관련해서는 법률행위에 관한 공정증서가 문제된다.

공증인이 공정증서 작성의 방식으로 공증을 하려면 매매계약을 체결하려는 당사자들이 공증인

면전에 출석하여 그들의 의사를 표시해야 하며, 공증인은 자신이 들은 진술, 목격사실, 실제로 경

험한 사실 및 방법을 증서에 기재하고 서명 날인하는 방식을 따라야 할 것이다(공증인법 제34조,

제38조).

법률행위에 관한 공정증서는 법률행위에 관하여 작성된 증서라는 점에서는 사서증서의 인증과

차이가 없으나 사서증서의 인증의 경우에는 법률행위를 한 당사자가 직접 작성한 것인데 반해 공

정증서는 공증인이 직접 작성한 것이라는 점이 다르다. 즉 공정증서는 공증인이 당사자의 의견을

듣고 작성하는 것이므로 그 법률행위가 무효 또는 취소될 개연성이 적고 등기의 진정성이 확보된

다. 공정증서의 작성은 공적 문서로 추정되므로 완전한 증거능력이 부여된다(민사 소송법 제356

조 제1항).

등기의 진정성과 법률행위의 유효성을 확보하기 위해서는 사서증서 인증보다는 공증인이 당사

자의 진술을 듣고 증서를 작성하게 되는 공정증서가 타당하다 하겠다. 공증의 대상인 채권행위를

공정증서로 작성하게 되면 법률행위를 유효성을 확보할 수 있어 특허청의 형식적 심사만으로 등

기를 하여도 부실등기가 생길 가능성은 적어질 것이다. 그러나 현재 공증인 사무실의 지역적 편

중이 심한 점, 공증인의 수가 부족한 점 등 현실적 요건을 고려해 볼 때 신중한 태도로 접근하는

것이 필요할 것이다.
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산산업재산권은 인간의 지적창작물에 대한 권리로서 형체를 알 수 없는 무체재산(Intangible

asset)을 그 보호대상으로 한다. 산업재산권 제도는 인간의 지적인 발명과 창작활동에 의하여 생

산된 지식에 대해 독점배타적인 권리를 인정하고 경제적인 인센티브를 제공하여 인류의 기술발전

에 기여하는 제도이고, 이러한 산업재산권을 집대성한 것이 바로 『등록제도』라고 할 수 있다.

즉, 산업재산권 등록제도는 무체재산인 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등에 관하여 일정한

사항을 공부(公簿)인 등록원부에 등록하고 일반 공중에게 공개·열람토록 하여 기술발전에 이바지

하기 위함이다.

이러한 요구에 부응하기 위해서, 산업재산권 등록제도는 권리의 발생과 소멸은 물론 권리내용,

귀속 및 변동 등에 관한 모든 정보를 등록원부에 상세히 기재하도록 하고 있다. 이를 통해, 등록

원부는 당해 권리를 둘러싼 법적·사실적 상태를 일반 공중에게 널리 알려 권리자는 물론이고 제3

자에게는 정보문헌으로서의 기능을 수행하고 있다.

이러한 등록의 효력에 대해서, 등록제도가 의사주의가 아닌 형식주의를 취하고 있기 때문에,

행정부 소속인 특허청은 공부의 신뢰성을 높이기 위하여, 등록신청시 제출하는 서류에 대하여 자

유 심증보다 높은 수준의 증명령을 요구하고 있다. 예를 들어, 권리 변동시 권리자의 의사를 확인

하기 위하여, 인감 증명서가 제출되어야 하고, 계약서에는 인감 증명서가 증명하는 도장이 날인되

어 있어야 한다.

"pro-patent" 정책 하에 발명을 장려하기 위해서는 제3자에게 불측의 손해가 발생될 우려가

없는 한 절차적이나 시기적인 제약을 최소화하여 특허를 활용하는데 있어 등록제도가 제약이 되

지 않는 방향으로 특허법의 개정을 적극 검토하여야 하며, 본 연구과제에서는 이점에 중점을 두

었다. 특히, 산업재산권과 관련된 주요국가인 미국, 중국, 영국, 독일, 프랑스, 일본의 등록제도와

우리나라의 등록제도를 비교하였으며, 전세계적으로 독특한 우리나라의 특징들을 살펴보았다.

국제적인 조화의 관점에서, 우리나라에만 있는 특징들은 수정이 필요한 시점이라고 판단되며,

현행 제도를 유지한 상태에서의 개선방안, 등록령 개선방안, 그리고 법 자체를 개선하는 방안을

살펴보았다. 본 연구에서 제시된 등록제도 개선안에 의하면, 가치있는 지식을 창출한 발명자의 보

호에 중점을 두고 산업상 유용한 발명을 한 자가 자신의 발명에 대해 최대한 효과적으로 특허를

활용할 수 있는 여건을 제공할 수 있을 것이다.
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향후로도 고객의 입장에서 불편을 느끼는 특허제도를 발굴하고 그에 대한 개선방안을 강구하

여 고객의 요구에 적극 대응하는 고객 맞춤형 등록제도의 기반을 강화해 나가야 할 것이다. 특

히, 발명자가 보다 용이하게 특허를 활용할 수 있도록 적극적이고 지속적으로 등록제도를 개선해

나갈 필요가 있다.
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