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I. 청색 LED 개요

LED의 응용

LED Backlight Unit

LCD Backlight(White LED)

Keypad backlight
(Blue, 3-chip-7-color)

2’nd LCD backlight

Camera Flash White LED
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I. 청색 LED 개요

LEDLED의의 역사역사

• 1923년 SiC 에서 발광 현상 관측 (O.W. Lossev)

• 1952년 3-5족 반도체 제안 ( GaP,  H. Welker)
• 1955년 GaP 오렌지색 발광 관측 (G.A. Wolff)
• 1968년 GaAsP 적색 LED 양산

• 1973년 노란색-녹색 LED
• 1975년 노란색 LED 

• 1993년 청색 GaN LED
• 1997년 백색 LED (청색 LED + 형광체)

청색청색 LED LED 개발에개발에

약약 2020년년 소요소요
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LED LED 발명이발명이 미치는미치는 사회적사회적 파장파장

I. 청색 LED 개요
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나카무라나카무라 : : 니치아와의니치아와의 특허특허 소송소송 경과
II. 일본의 청색 LED 직무발명 사례

경과

1999. 12.     1999. 12.     나카무라나카무라 박사박사, , 니치아니치아 사사 퇴사퇴사

2000 2000 나카무라나카무라 박사박사,  ,  미미 캘리포니아대캘리포니아대 산타바바라산타바바라 로로 이적이적

2000. 5.        2000. 5.        나카무라 박사 미국의 Cree사와 계약

2000. 9. North Carolina State University,   니치아 사 제소

2000. 12. 니치아니치아 사사, , 반소 2건 제소

2001. 8.   나카무라나카무라 교수교수, , 니치아니치아 사사 상대로상대로

특허권특허권 민사소송민사소송 제기제기

2002. 9. 특허권특허권 소유권소유권 판결판결

2004. 1.  상당한상당한 대가에대가에 대한대한 판결판결

2005. 1.  화해 성립
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II. 일본의 청색 LED 직무발명 사례

청색 LED 특허권 민사소송

z 特許權 民事訴訟事件 판결

東京地裁 平成13(ワ)17772    

Æ CASE 1 직무발명, 특허권 승계의 문제

Æ CASE 2    상당한 대가의 산정

Æ CASE 3    화해의 성립
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청색 LED 특허권 지분확인 등 청구사건
CASE 1  

2002. 9. 19. 판결

II. 일본의 청색 LED 직무발명 사례 Case 1

z 원고의 주장

Æ 특허 2628404호 지분의 1/1000 이전등록 요구

Æ 부당이득 반환 요구 (1억엔)

z 원고주장의 배경
Æ 특허 2628404호는 “자유발명”
Æ 양도의 무효화
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Case 1II. 일본의 청색 LED 직무발명 사례

자유 발명의 주장

회사는회사는 발명자에게발명자에게 LED LED 

연구의연구의 중지를중지를 요구요구

자유발명자유발명 발명자는발명자는 ““직무이외직무이외””의의

LED LED 연구를연구를 계속계속 시행시행
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Case 1II. 일본의 청색 LED 직무발명 사례

재판소의 판단(1)

1. 근무시간중에, 

2. 회사의 시설내에서, 

3. 회사의 설비를 이용하고, 

4. 또한 회사 종업원인 보조자의 노력을 이용

Æ 직무발명

z발명자의 직무의 변경
Æ 직무발명의 부인 불가

Æ 정당한 대가의 산정에서의 “공헌도”를 인정
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Case 1II. 일본의 청색 LED 직무발명 사례

재판소의 판단(2)

1. 1985년 개정된 사규 17호는 [근무규정 및 기타규정]을 정함

2. 적어도 발명 시점 이전까지는 회사의 권리승계에 대한 묵시적 합의

3. 종업원은 특허 받을 권리를 회사에 양도

4. 일본특허법 제35조 규정의 효과가 인정

Æ 특허받을 권리는 회사에 승계
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Case 2II. 일본의 청색 LED 직무발명 사례

청색 LED 특허권 지분확인 등 청구사건
CASE 2 

2004. 1. 30.  판결

z 원고의 주장

Æ 상당한 대가 200억엔 요구

상당한 보상금

판례z 쟁점
1.  상당한 대가의 산정

2.  소멸 시효
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Case 2II. 일본의 청색 LED 직무발명 사례

상당한상당한 대가에대가에 대한대한 원고의원고의 주장주장

z 종업원에 의한 직무발명에서

Æ사용자 등은 무상의 통상실시권을 취득

(일본특허법 제35조제1항)
Æ 사용권자가 해당 발명에 관한 권리를 승계함에 따라

받는 이익(동법 제35조제4항)은 특허권 양도의 대가와
반드시 같지 않음

Æ해당 발명과 관련되는 특허권의 독점에 따라
얻을 수 있는 이익 으로 해석
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Case 2II. 일본의 청색 LED 직무발명 사례

독점의독점의 이익이익

① 사용자가 직무발명을 자사에서 실시하고 있는 경우

Æ 발명으로부터 얻을 수 있는 초과 수익

② 타사에 동 발명의 실시 허락을 하고 있는 경우

Æ 얻을 수 있는 실시료 수입
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Case 2II. 일본의 청색 LED 직무발명 사례

상당한상당한 대가대가

z상당한 대가 (원고의 주장) 

Æ 특허권에 의한 독점의 이익

X     발명자의 공헌도

z상당한 대가 (피고의 주장)
Æ 매상고

경쟁사에게 발명의 실시를 금지시킬 수 있는 근거를 제공하는 비율

실시요율

발명자의 공헌도
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특허권에특허권에 의한의한

독점의독점의 이익이익

II. 일본의 청색 LED 직무발명 사례 Case 2

매상고매상고 X X 배타적배타적 독점권독점권
X X 특허권의특허권의 공헌도== 공헌도

매상고매상고 = = 과거과거 및및 현재의현재의 시장시장 +  +  미래미래 시장시장

매상고매상고 =   =   LED LED 시장시장 + + LD(Laser Diode) LD(Laser Diode) 시장시장

- 니치아 화학의 평성6년부터 평성14년까지의 LED의 매출액은 2398억 5100만엔

- 전체적인 시장 성장율, 피고회사의 시장의 점유율 및 피고회사의 성장률을 계산, 

특허 만료일인 2010년까지의

발광소자의 매출액은 총 1조 1054억 3540만엔

반도체 레이저 소자에 대해서는1031억 6587만엔의 매출 예상

- 본건 특허발명에 의한 피고측의 매상고 합계는 1조 2086억 0127만엔
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적게 추측해도

판매액의 20%를 밑도는 것은

아니라고 인정

본건 특허 발명의 실시를 경쟁회사
들에게 실시권을 허락하였다면,

매상고 중 적어도 2 분의 1에

해당되는 제품은 경쟁회사에 의하여
판매될 것으로 인정

배타적배타적 독점권독점권

특허권의특허권의 공헌도공헌도

==

==

Case 2II. 일본의 청색 LED 직무발명 사례
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발명자의발명자의 공헌도공헌도

==

II. 일본의 청색 LED 직무발명 사례 Case 2

적어도

50%를 하회하지는 않음

발명자의발명자의 공헌도공헌도 회사의회사의 공헌도공헌도

인적인적, , 물적물적 자원이자원이 풍부한풍부한
대기업에서도대기업에서도 하기하기 어려어려
운운 고도의고도의 발명을발명을, , 

소기업에서소기업에서 종업원종업원 발명발명
자가자가 개인적개인적 능력과능력과 창조창조
적인적인 발상에발상에 의하여의하여 세계세계
최초로최초로 구현구현

-- 발명자의발명자의 유학유학 비용비용

-- 장비장비((MOCVD) MOCVD) 제공제공

-- 연구개발비연구개발비 부담부담

실험장비의실험장비의 이용이용

보조인력의보조인력의 제공

>

제공
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Case 2II. 일본의 청색 LED 직무발명 사례

재판부의재판부의 판단판단 ((상당한상당한 대가의대가의 산정산정))

z상당한 대가 = 

독점의 이익 : 매출액 (1조2086억0127만엔) X  

배타적 독점권 50 %   X

특허권의 공헌도 20 %

발명자의 공헌도 :  50 %

z 상당한 대가는 604억 3006만엔
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상당한상당한 보상금보상금 판례판례 관련관련 신문신문 기사기사

Case 2II. 일본의 청색 LED 직무발명 사례

주) 2004년 1월31일자 한국경제의 신문기사
주) 2004년 1월31일자 한국경제의 신문기사
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Case 2II. 일본의 청색 LED 직무발명 사례

특허권 지분확인 등 청구사건
CASE 2 의 교훈

1. 직무발명 상당한 보상금에 대한 신기원

- 발명자의 공헌도를 획기적으로 인정

- 상당한 보상금에 대한 개념 정립

독점의 이익

특허권의 배타적 독점권

매상고의 산출법 (미래시장)  등

2. 문제점
- 상당한 보상금 산출의 정량적 근거 미제시
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Case 2II. 일본의 청색 LED 직무발명 사례

3. 일본 특허법의 개정
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Case 2II. 일본의 청색 LED 직무발명 사례

4. 일본 민사소송법의 개정

가. 특허소송의 항소심의 관할 집중

- 2004. 4. 부터 전국의 특허소송의 항소심이 집중

- 사실상의 지재고등재판소인 동경고등재판소에 지적재산 담당재판관
18인 전원이 소속되는 특별합의부를 신설

- 특허권 등에 대한 소송을 전담

나. 지재권 관련 재판에서의 전문위원제도 도입

- 동경재판소에 약 100명, 오사카 재판소에 약 40명의 연구자, 변리
사 등으로 이루어진 전문위원을 선임

- 당사자들의 주장이나 실험결과가 엇갈리는 경우 그 배경이나 논점
을 설명하는 등 소송의 과정에 참여
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청색 LED 특허권 민사소송 화해 성립
CASE 3

2005. 1. 11. 화해

II. 일본의 청색 LED 직무발명 사례 Case 3

z東京高等裁判所 平成16年(ネ）제962호, 

同 제2177호의 和解

 사용자측인 니치아 사의 항소 결과

z 상당한 보상의 합의금

Æ 6억 857만 1271엔
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Case 3II. 일본의 청색 LED 직무발명 사례

상당한상당한 대가의대가의 재산정재산정

z독점의 이익 :
매출액 1  (1994-2002년)  : 2019억7316만엔

매출액 2  (2003년 이후 특허권 만료일)

과거 년간 평균 매출액 2019억7316만엔 / 9년 X 9 년 X 조정계수(0.7)

배타적 독점권 50 % 

특허권의 공헌도 20 %

z 발명자의 공헌도 :  5 %

Æ 상당한 대가 :  6억 857만엔
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Case 3II. 일본의 청색 LED 직무발명 사례

직무발명의직무발명의 상당한상당한 대가에대가에 대한대한 소송사례소송사례
((일본일본))
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III.  고찰

고 찰

1. 직무발명에 대한 정확한 이해
- 사규와 특허법과의 관계

- 권리의 귀속 및 승계

2. 직무발명의 정당한 보상금의 산정
- 발명자의 공헌도

- 상당한 보상금에 대한 개념 정립

- 상당한 보상금의 정량적 산출
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상생(相生)의 특허제도

직무발명
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