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세계적 히트 상품인 비아그라 특허의   
약점을 공략해 제너릭 시장을 보호하다

2015. 4. 23. 선고된 대법원 판결을 통해 발기부전 치료제의 시초이자 세계적 히트상품인 화이자 아일랜드 파마슈티컬즈

(이하 ‘화이자’라고 함)의 비아그라 용도 특허인 ‘대한민국 등록특허 제262926호’(이하 ‘비아그라 특허’라고 함)의 무효가 

최종 확정되었습니다.  비아그라는 고혈압 치료제 개발을 위하여 진행되었던 ‘실데나필’의 임상시험 과정에서 우연히 발

기부전 치료 효과가 확인되어 세계 최초의 먹는 발기부전 치료제로 개발된 화이자 의약품의 상표명입니다.  비아그라 특

허는 전 세계적으로 등록되어 어느 누구도 도전할 수 없는 확고한 특허로 인식되어 왔습니다.  그러나 화이자는 향후 발

기부전 치료 용도로 개발될 물질이었던 실데나필을 10개의 후보 물질 중 하나로만 특정하고 그 실데나필의 구체적인 약

리 데이터 등 실험 결과를 특허 명세서에 기재하지 않은 채 비아그라 특허를 출원하였습니다.

법무법인 세종 IP팀은 발기부전 치료제 제너릭 시장의 국내 1위 업체인 한미약품 주식회사를 대리하여 특허법원 단계에

서부터 비아그라 특허의 출원 명세서에 경구 투여용 발기부전 치료 물질인 실데나필이 제대로 특정되어 있지 않고 이에 

관한 구체적 약리 데이터가 기재되어 있지도 않다는 점을 적극적으로 부각시켜 비아그라 특허가 무효라는 특허법원 판

결을 이끌어 내었습니다.  이에 대해 화이자측에서 제기한 상고심에서도 법무법인 세종의 IP팀은 그 법적 논리를 더욱 

발전시켜 2015. 4. 23. 대법원에서 선고된 상고기각 판결을 통해 비아그라 특허의 무효를 확정시켰습니다.  이번 판결은 

특허문헌이 독점권 부여의 근거가 되는 기술문헌으로서의 가치를 유지할 수 있기 위해서는 대한민국 특허법이 규정하고 

있는 명세서 기재 요건에 부합하도록 충분한 기술내용을 공개해야 한다는 법리를 분명히 한 매우 의미 있는 판결입니다.  

전 세계적으로 등록된 비아그라 특허가 무효로 확정된 경우는 대한민국과 캐나다가 유일하다는 점에 비추어 볼 때, 이러

한 판결을 이끌어낸 법무법인 세종 IP 팀의 저력이 전 세계적으로 각인된 사례라 평가할 수 있습니다.

이번 판결을 통해 비아그라의 제너릭 의약품을 출시한 많은 국내 제약회사들이 화이자의 특허 공세에서 벗어나 자유롭

게 제너릭 의약품을 판매할 수 있게 되었고, 이를 통해 한미 FTA 타결로 개정된 약사법 상의 허가 특허 연계제도 시행

에 따라 다국적 오리지널 업체의 특허 공세로 큰 어려움을 겪게 된 제너릭 시장에 활기를 불어 넣을 수 있게 되었습니다.
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상기의 사항에 대하여 궁금하신 사항이 있으신 분은 아래 연락처로 연락하여 주시면 보다 자세한 내용을 상담하여 드리

도록 하겠습니다.    
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