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KSR v. Teleflex: 자명성에 대한

미국연방대법원 판결에 따른 출원전략

지난4월3 0일미국연방대법원은많은특허전문가들이관심을갖고기다리던KSR Int’l Co. 對T e l e f l e x

I n c .1)  소송(이하“K S R”)에 대한 판결을내렸다. 핵심쟁점은선행기술에공개된요소들을결합

( C o m b i n a t i o n )한 발명의자명성(自明性, Obviousness)을판단함에있어서, CAFC2 )가 적용하는T S M

(teaching-suggestion-motivation) 테스트의적합성에대한것이었다. 대법원은C A F C가너무엄격하게TSM 테

스트를적용하였고, 이는자명성판단에대한기존대법원판례에反한다고판결하였다.

대법원의KSR 판결의내용을살펴보고, 이판결이향후미국에서의특허출원및소송전략에미치는영향등

에대하여알아보고자한다.

1. 사건 개요

사람의키에따라위치를조절할수있는자동차가속페달을기계식쓰로틀밸브자동차용으로개발한K S R

社는, 전자제어식쓰로틀밸브를이용하는General Motors 트럭의위치조절가능페달공급자로선정되었다.

경쟁사인T e l e f l e x社는, 보유하고있던“고정피벗에부착된전자페달위치센서를구비한위치조절가능페달”

에대한특허침해를이유로미시간연방동부지법에K S R社를제소하였다. Teleflex社특허의청구항4와K S R

에의해제시된선행기술을간략히요약하면아래와같다.
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•Teleflex 특허US 6,237,565호의청구항4 :

(가) 차체에고정된지지부上에구비된고정피벗을갖

는위치조절가능페달장치;

(나) 상기피벗(을중심으로회전하는페달의위치에

상응하는신호)에응답하여동작하는전자페달위

치센서;

(다) 상기전자페달위치센서가고정지지부에부착됨.

•선행기술:

1 .Asano (US 5,010,782) : 고정피벗을갖는위치조절가

능페달장치- (가)

2. Rixon (US 5,819,593) : 전자페달위치센서와고정피

벗을구비한위치조절가능페달- (가) + (나). 단, 센

서가고정지지부가아닌페달에위치.

3. Smith (US 5,063,811) : 위치조절이가능하지않은일

반페달에서배선마모를방지하기위해전자페달센

서를고정지지부에설치- (다)

미시간연방지법은K S R측의Summary Judgment(略式裁

判) 신청을받아들여자명성을근거로Teleflex 특허가무효

임을판결하였다.

2. 법률적 배경

1 8 5 1년H o t c h k i s s3 ) 판결및일련의관련판결을반영하여

1 9 5 2년제정된미국특허법1 0 3조4 )는특허요건으로서非自

明性을규정하고있다. 즉, 발명과선행기술의차이가발명

당시“當業界의통상의지식을가진사람”(이하“當業者”)

에게전체적으로자명한경우에는특허를받을수가없다.

1 9 6 6년G r a h a m5 ) 판결에서대법원은특허법1 0 3조를적

용하기위한기본틀을만들었다. 먼저, (1) 선행기술의내

용과범위를결정하여(2) 선행기술과발명청구항의차

이점을확정하고, (3) 관련기술분야에서의통상의기술수

준을결정한후, 이것들을배경으로하여해당발명이자

명한지여부를판단한다. 상업적성공이나, 장기간요구되

었지만해결되지못한문제, 다른사람이나방법들의문제

해결 실패 등과 같은 2차적 고려대상(second consid

e r a t i o n s )들은해당발명의비자명성을판단하는데활용될

수있다.

자명성판단에대한일관성을부여하기위해C A F C는

TSM 테스트를적용했는데, 이테스트에의하면,‘선행기술,

해결하려는문제의성격, 또는당업자의지식’이공지의선

행기술을결합하도록제안또는암시하거나동기를부여한

경우에만특허청구항의자명성이입증된다. 이러한T S M테

스트는선행기술이그러한암시나동기를明記하여결합에

의한특허청구항을무효화하는경우에는별다른이의가없

으나, 그반대의경우에특허가자명하지않다는것에대해

서는많은논쟁을불러일으켰다. 최근C A F C는TSM 테스트

를엄격히적용하여왔으며이것이K S R소송의핵심쟁점이

었다.

3. CAFC 판결

C A F C는미시간연방지법이TSM 테스트를엄격히적용

하지않았다는이유로원심을파기했다. 엄격한TSM 테스

트下에서복수의선행기술의결합에근거하여자명성을주

장할경우, 당업자가관련선행기술을해당청구항에청구

된방식대로결합하도록제안, 암시혹은동기를부여했다

고입증하여야한다. 즉, Asano의고정피벗을갖는위치조

절가능페달장치에전자제어장치를‘565 특허청구항4와

같은방식으로결합하도록하는제안이나동기부여와관련

된특정한사실발견이있어야하나미시간연방지법은이
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1) KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727 (2007)
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as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said

subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.

5) Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1 (1966)
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를실패했다고판결하였다.

C A F C는또한, 법원이나특허청심사관은해당특허발명

가가해결하려는문제만참조하여야한다고판시하였다.

어떤문제를해결할때당업자는동일한문제를해결하려

고설계된선행기술요소들만을참고할것이기때문에, 선

행기술이해당특허발명가가해결하려는문제를정확하게

언급하지않을경우“문제자체가갖는특성”이 발명가로

하여금특정선행기술을참고하도록할만한동기를제공

하지는않는다는것이다. 즉, ‘565 특허의목적은더작고,

저렴하며, 더간단한 페달장치를만드는것이었으나,

Asano 특허의목적은페달을밟는데필요한힘이페달의

위치에상관없이일정하도록유지하기위한것이므로, 선

행기술들이당업자가A s a n o式페달에센서를장착하도록

이끌지않았을것이라고판결하였다.

또한, 선행기술의요소들의결합이시도하기에자명하다

는것만으로특허청구항의자명성이입증되지않는다고판

시하였다.

4. 대법원 판결

대법원은먼저C A F C의엄격한TSM 테스트적용이기존

대법원판례에反한다고판결하였다. 법원이판단해야하

는것은특정장치를개선한기술이, 선행기술요소들의확

립된기능에따른예상가능한이용이냐하는것이며, 따라

서공지의요소들을특허청구된방식과같이결합시킬분

명한이유가있는지를판단하기위해여러특허의상호연

관된가르침이나당업계나시장에알려진요구사항, 당업

자가보유한배경지식등을참조하여야한다. 법원이당업

자가이용할추론이나창작력에대하여고려할수있으므

로, 이러한분석이문제청구항의특정한주제로귀결되는

정확한가르침을찾을필요는없다는것이다. TSM테스트

가자명성을판단하는데도움을주기는하지만, 일반적인

원리를엄격한규칙으로적용하는것은오류라고대법원은

지적하였다.

아울러, 법원이나심사관은특허권자가해결하려는문제

만을참조하여한다는CAFC 결정에대해대법원은오류라

고판시하였다. 문제는선행기술의결합이해당발명가가

아니라당업자에게자명한가하는것이기때문에, 해당발

명당시당업계에알려진어떠한필요성이나문제들도선

행기술요소들을해당발명청구항의방식대로결합하게끔

하는이유를제공할수있다는것이다.

어떤문제를해결하려고시도하는당업자가동일한문제

를 해결하려고고안된선행기술요소들만을참조할것이

라는C A F C의 가정에대해서도대법원은오류라고판시

하였다. 친숙한물건들을원래의목적이외에도“상식”을

통해자명한용도로사용할수있으며, 당업자는“통상의

창작력을가진사람”이지“기계적인사람”이아니라는것

이다. Asano특허는원래목적에상관없이‘고정피벗포인

트를갖는조절가능페달’을고안한것이며, 고정피벗포인

트가센서를장착하기에이상적임을보여주는특허는많이

있으므로, 당업자가“상식”과“통상의창작력”을이용해두

기술을결합하는것은자명하다고할수있다.

선행기술요소들에대한결합시도의자명성이특허청구

항의자명성을입증하지않는다는C A F C의결정에대해서

도대법원은오류라고지적하였다. 어떤문제를해결하기

위한설계의필요성이나시장의요구가있고, 예측가능한

해결책이한정되어있는경우, 당업자는당연히그의기술

지식내에서알고있는것들을선택하여결합할것이며, 이

것이성공적인결과를가져온다면그것은통상의지식과

상식의결과이고, 그러한결합시도의자명성은발명의자

명성을보여주는것이다.

따라서, 당업자가‘고정피벗포인트를갖는조절가능페

달’에대한A s a n o특허와‘피벗에설치된페달위치센서’를

결합하여업그레이드하거나, ‘페달위치센서와고정피벗

을 구비한조절가능페달’에대한Rixon 특허의배선마모

문제를해결하기위해‘센서를고정위치에설치하여야한

다’는Smith 특허의가르침을결합하면‘페달위치센서를

피벗포인트에설치하는것’은자명하다고대법원은결론

지었다.

5. KSR 판결이 미치는 영향

대법원의KSR 판결은기존의엄격한T S M테스트를통한

자명성입증책임을제거하였다는측면에서앞으로많은

영향을미칠것으로예상된다. 특허심사시자명성에의한

거절이증가될것으로예상되고, 이를극복하기가더욱어

려워져거절에따른항고도증가할것으로예상된다.  

특허권자의입장에서는제출된선행기술을극복하고등

IP Column 기획칼럼
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록된경우상당한수준의자명성테스트를통과한것으로

볼수있으므로, 더욱강한특허를확보할수있게되었다.

그러나특허침해가능성이있거나클레임을받은제조자의

입장에서는심사관에게제출되지않았던새로운선행기술

을찾아낼경우, 자명성에근거한비침해주장이훨씬용이

해질것이며, 그에따른재심사(Reexamination) 신청도증

가할것으로예상된다.

그러나KSR 판결이기존의자명성테스트에비해새롭거

나더욱분명한기준을제시하지는못하였기때문에“통상

의창작력”이나“상식”등에대한논쟁은계속되리라예상

된다.

KSR 판결에대해미국특허청은아직공식적인지침을발

표하지않았지만, 2007년5월2 3일자의메모에서심사관들

에게T S M테스트를엄격히적용하지말고Graham 요소들

에충실하여심사하도록지시하였으며, 선행기술들의결합

에근거한자명성의이유로거절할경우에는‘왜당업자가

선행기술요소들을청구항의방식대로결합하게될것인

가’에대한이유를명시하도록지시하고있다. 

6. 특허출원 전략

1) 명세서상에선행기술언급자제

변경된자명성판단기준에따라미국특허출원전략도

수정될필요가있다. 미국특허출원시I D S에는알고있는

선행기술을포함시키되특허명세서작성시Background 부

분에는선행기술에대한언급을가능한한줄임으로써, 심

사관에게선행기술의결합에대한힌트를주는것을피하

는것이좋다.

2) 명세서상에발명을선행기술의결합으로서언급하는

것회피

발명을공지의선행기술을결합한형태로서술하는것을

회피하는것이바람직하다. 즉, 선행기술의단순한결합은

물론이고, 발명의구성요소에대하여어떤부분은공지의

것이고어떤부분은신규의것이라는식의언급없이발

명을서술하는것이좋다. 특정구성요소가다른구성요

소와결합되어사용되어야하는이유등에대한언급도피

하는것이좋으며, 그럴경우에는반드시그러한결합이예

상되는결과이상의것을가져온다는것을명시할필요가

있다.

3) 기존의거절극복논리사용금지

심사관의거절을극복하고자할 때활용하는논리에도

변화가필요하다. 심사관의자명성에의한거절이선행기

술에서의명시적인암시나동기부여에근거하고있지않다

는 주장은더이상적용하기어려움은물론이고, 기존에는

심사관이지적한선행기술이발명과유사한기술분야가아

니라는주장을할수있었으나, KSR판결이후에는심사관

이특허청구인의문제만참조하는것이아니므로설득력이

떨어진다. 또한, 자명성의근거가사후판단( h i n d s i g h t )에의

한것이라는주장도, 심사관이“상식”과“시도의자명성”

에 근거하여자명하다고할 수 있으므로설득력이떨어

진다. 

이보다는심사관이제시한선행기술의변경이나수정이

그선행기술이의도한목적을만족시키지못한다는주장이

나, 그러한변경, 수정또는결합이선행기술의동작원리에

있어서변경을요구하므로본발명이자명하지않다는주

장은여전히훌륭한거절극복논리이다. 또한, 심사관이제

시한선행기술들의결합에대하여해당선행기술에결합불

가, 호환불가또는예외적동작등을명기하고있는경우

나, 당업계에일반적으로받아들여진지식에反하는방식

으로의결합은본발명의비자명성을보여준다는극복논리

를활용하는것이바람직하다.

4) Statement of Ownership 또는Rule 1316 ) 선서진술서

(Affidavit) 활용

자명성에의한거절인경우청구발명의비자명성을보여

주는증거를제시하는것이좋은전략인데, 예를들어, 공동

소유권에대한진술서를제출하여1 0 2조( e )항을만족하는

선행기술을1 0 3조( c )항에의거무력화시키거나, 선(先)발
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6) 37 C.F.R. 1.131 Affidavit or declaration of prior invention
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명을주장하는Rule 131 선서진술서를제출하여1 0 2조( a )

항이나( e )항의선행기술들을극복하는것은여전히좋은

전략이다.

5) Rule 1327 ) 선서진술서제출을통한2차적고려대상

활용

Rule 132에의거한선서진술서를활용할수도있는데, 

2차적고려대상들을언급하거나,“상식”이나“시도의자명

성”이당업자로하여금해당결합에대한동기를제공하지

못한다는증언,  또는청구된결합이예상되는것이상의결

과를보여준다는증언등을제출할수있다. 이러한R u l e

132 선서진술서는최종거절전또는최종거절전항고시

에제출하거나, 최종거절에언급된신규거절사유를극복

하기위해최종거절이후첫 번째답변과함께제출하는

것이적절하다. 이경우선서진술서는발명의중요성이나

예상하지못한결과, 상업적성공등에대한증거를제시

하는경우가가장많으며, 상업적성공의경우에는이를보

여주는실질적인증거와청구된발명사이의연관성을입

증하여야한다. 그외에도장기간요구되었지만미해결문

제, 다른방법들의문제해결실패, 성공가능성에대한다른

전문가들의회의적의견, 경쟁사에의한모방, 선행기술

적용시실시불가능등에대한증거나증언을포함할수

있다.

7. 결론

K S R판결로인한영향은실로지대하다하겠다. 출원측

면에서보면, 엄격한TSM 테스트는더이상적용되지않게

되었고, 이에따라자명성에근거한심사관의거절이증가

할것이분명하므로특허취득이어려워질전망이다. 아울

러, 거절사정에대해불복하는항고심판(Appeal) 및특허

의재심사(Reexamination) 청구가증가할것으로예상된

다. 특허출원전략에도변화가필요하다. 특허명세서에선

행기술에대한언급을자제하고선행기술요소들의결합을

암시하는내용들을포함하지말아야할것이다. 심사관의

거절에대한답변전략도수정되어야하는데, 심사관의자

명성에의한거절이선행기술에서의명시적인암시나동기

부여에근거하고있지않다는주장이나, 심사관이지적한

선행기술이본 발명과유사한기술분야가아니라는주장,

또는자명성의근거가사후판단( h i n d s i g h t )에의한것이라

는주장은더이상활용하기가어렵다. 대신, 심사관이인용

한선행기술의변경, 수정이그선행기술이의도한목적을

충족시키지못한다거나, 그선행기술동작원리의변경을

필요로한다거나, 또는선행기술에본발명의방식으로의

결합이나호환에대하여불능혹은예외적동작을명시하

고있다거나하는등의논리를사용하여야한다.  본발명이

당업계에일반적으로받아들여진지식에反하는방식으로

의 결합이라는논리도본 발명의비자명성을설득하는데

활용이가능하다. 아울러, 선발명주장이나2차적고려대

상을제시하기위한Rule 131, 132의선서진술서를적절히

활용할필요가있다하겠다.  

소송측면에서보면, 자명성에근거한특허무효판결도

증가할것으로예상된다. 특히기존에알려진상업적판매

방법, 컴퓨터네트워킹, 보안등을인터넷상에서실시하는

것과관련된특허들에대한무효화공세는한층커질전망

이다. 다만, KSR 판결에서대법원은자명성에대하여T S M

테스트를대체할분명한기준을제시하지못하였기에, 당

업자의“통상의창작력”이나“상식”등에대한논쟁은계

속될것으로예상된다.  
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7) 37 C.F.R. 1.132 Affidavits or statements traversing rejections or objections




