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Ⅰ .
법적쟁점

▶ 대상판결의 법적 쟁점은 미국 특허법 제145조가 규정하고 있는 “비용
(expenses)”에 미국 특허상표청(USPTO)이 고용하는 변호사(attorney)와 법
률보조원(paralegal employees)의 임금(salaries)이 포함되는가의 여부임1)

  
  미국 특허법 제145조는 미국 특허심판불복위원회(Patent Trial and Appeal 
Board)의 특허부여여부에 대한 심결에 불복하려는 출원인으로 하여금 미국 연방 
Virginia 주 동부지구 지방법원에 민사소송(civil action)을 제기할 수 기회를 부여
하고 있다.2) 특히 이 규정은 당해 절차에 대한 모든 비용(all the expenses)을 출
원인이 부담한다고 규정하고 있고 있어서, 이 사건 법적 쟁점이 문제되었다.

Ⅱ.
연방대법원
판시사항

  연방대법원은 미국 특허법 제145조에도 “American Rule 적용추정 원칙”이 적
용되고, “American Rule 적용추정”이 복멸되려면 이에 대한 미국 의회의 충분한 
특정된 명시적 지침이 존재하여야 하지만, 미국 특허법 제145조의 문구, 미국 특허
법 제145조와 유사한 여러 미국 연방법의 규정, 미국 특허법의 입법사를 고려하면, 
미국 특허법 제145조에서는 “American Rule 적용추정”이 복멸될 수 있을 정도의 
미국 의회의 충분한 특정된 명시적 지침이 존재하지 않기 때문에, 특허상표청은 자
신이 고용한 변호사와 법률보조원이 이 사건에 소요한 만큼에 해당하는 임금을 회
복할 수 없다고 판결하였다.3) 

Ⅲ. 
사실관계 및
사건의 경과

▶ 2001년 12월 7일, Hans Klingemann 박사는 자연킬러세포(natural killer 
cells)를 이용한 암치료 방법발명에 대한 특허출원을 하였고, 이후에 이 출원은 
Kantkwest 사에게 양도되었다.4) 2010년 특허상표청 심사관은 당해 특허발명이 진
보성을 흠결하였다는 이유로 거절결정을 하였고, Kantkwest 사는 특허심판불복위
원회5)에 거절결정불복심판을 제기하였다.6) 2013년 특허심판불복위원회는 특허청 
심사관의 당해 특허출원에 대한 거절결정을 인용하는 심결을 하였다.7) 2013년 12
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월 20일, Kantkwest 사는 미국 특허법 제145조에 근거하여 버지니아 주 동부지구 
지방법원에 특허상표청장을 상대로 당해 특허발명이 진보성을 흠결하지 않았다는 
소송을 제기하였다.8) 이어서 특허상표청은 당해 특허발명이 진보성을 흠결하였다는 
약식판결(summary judgment)을 신청하였다.9) 2015년 9월 2일, 지방법원은 당해 
특허발명이 진보성을 흠결하였다는 약식판결을 하였고, 2017년 5월 3일 연방순회
항소법원은 이를 확정하였다.10)

  
▶ 지방법원의 약식판결이 있은 후, 특허상표청은 미국 특허법에서 170년의 역사
를 가지고 있는 규정인 미국 특허법 제145조가 규정하는 비용, 즉 이 사건에서 관
련 업무를 수행한 특허상표청 소속의 변호사와 법률보조원이 “이 사건에 참여한 
시간 만큼에 해당하는 임금(pro rata salaries)”을 반환하는 신청을 제기하였다.11) 
이는 미국 특허법의 역사에서 처음 있는 일이었다.12) 2016년 2월 5일, 지방법원은 
특허상표청의 신청을 기각하였다.13) 그 이유에 대하여 지방법원은 미국 특허법 제
145조가 규정하고 있는 비용에 대한 문언이 변호사비용에 대한 각자부담원칙을 천
명하고 있는 법원칙인 “American Rule”의 적용을 복멸시키는지에 대하여 충분히 
명확하지 않다고(not clear enough) 설명하였다.14) 특허상표청은 연방순회항소법
원에 항소를 제기하였다.
  
▶ 2017년 6월 23일, 항소심인 Nantkwest, Inc. v. Matal 판결15)에서, 연방순회
항소법원은 미국 특허법 제145조가 당사자일방으로 하여금 변호사비용을 부담하도
록 하는 “비용전환을 인정하지 않는 American Rule 적용추정 원칙(American 
Rule’s presumption against fee shifting)”16)의 적용여부가 문제시되는 것에 상
당한 의문이 있다고 강조하면서, 이 사건에서 “American Rule 적용추정 원칙
(American Rule’s presumption)”이 적용된다고 가정하더라도, 미국 특허법 제
145조가 규정하는 “비용(expenses)”이라는 단어는 변호사비용의 인정에 대한 “미
국 의회의 특정의 명시적 승인(specific and explicit authorization)”이라고 판단
하였다.17) 결국 연방순회항소법원은 미국 특허법 제145조가 규정하는 비용에는 출
원인이 특허심판불복위원회의 심결에 불복함으로써 특허상표청이 지출한 변호사비
용이 포함된다고 판결하였다.18) 그러나 Stoll 판사는 미국 특허법 제145조에는 
“American Rule 적용추정”이 복멸되어 변호사비용의 전환을 인정할 수 있는 미국 
의회의 입법의도가 반영되어 있지 않다는 이유로, 반대의견을 피력하였다.19)

  
▶ 이후 연방순회항소법원은 이 사건을 전원합의체(en banc)로 심리하여, 2018년 
7월 27일 이에 대한 판결을 선고하였다.20) 연방순회항소법원 판사들의 의견은 나
뉘었고, 다수의견은 지방법원 판결을 지지하였다.21) 연방순회항소법원 다수의견은 
미국 특허법 제145조에도 “American Rule 적용추정 원칙”이 적용된다고 판시하
면서, 그 이유에 대하여 양당사자 대립소송에서 일반당사자가 소송수행을 위하여 
투여한 비용을 타방당사자로 하여금 부담하도록 하는 비용전환(fee shifting)에 대
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한 청구를 하였다고 하더라도, “American Rule 적용추정 원칙”은 비용부담의 확
정에 대한 “출발점(starting point)”이 된다고 강조하면서,22) 미국 특허법 제145조
의 문언과 미국 특허법의 입법사, 미국 특허법 제145조와 유사한 문언을 가진 미
국 연방법 규정에 대한 법원의 사법판단과 의회의 입법의도, 미국 특허법 제145조
에서의 정책을 분석한 이후에, 최종적으로 미국 특허법 제145조가 규정하고 있는 
“비용(expenses)”에는 미국 의회의 변호사비용 전환에 대한 “특정의 명시적인 지
침(specific and explicit directory)”이 포함되어 있지 않고, 이 조항 어디에서도 
변호사비용의 전환을 인정하는 미국 의회의 입법적 의도가 존재하지 않는다고 설
명하였다.23) 그러나 Prost 연방순회항소법원장은 미국 특허법 제145조의 비용에 
변호사비용이 포함된다는 반대의견을 개진하였다.24)

  
▶ 2018년 12월 21일 특허상표청은 상고허가신청서를 제출하였고,25) 2019년 3월 
4일 연방대법원은 상고허가신청을 받아들였다.26)

Ⅳ. 
연방대법원 
판결

▶ 미국 특허법 제141조와 미국 특허법 제145조
  
  우선 연방대법원은 ⅰ) 미국 특허법은 특허부여여부에 대한 특허심판불복위원회
의 심결에 대하여 불복할 수 있는 두 가지 방법을 규정하고 있는데, ⅱ) 첫 번째 
방법은 미국 특허법 제141조에 근거하여 연방순회항소법원에 직접 불복하는 방법
으로, 이 방법을 선택한 출원인은 새로운 증거(new evidence)를 제출할 수 없기 
때문에, 연방순회항소법원은 미국 특허법 제144조에 근거하여 특허심판불복위원회
에 제출된 행정기록에 근거하여 특허심판불복위원회 심결의 적법여부를 검토하여야 
하고, ⅲ) 두 번째 방법은 미국 특허법 제145조에 근거하여 연방 지방법원에 특허
상표청장을 상대로 새로운 민사소송(new civil action)을 제기하는 방법으로, 이 
방법을 선택한 출원인은 첫 번째 방법과는 달리 특허심판불복위원회에 제출하지 
못한 새로운 증거를 제출할 수 있기 때문에, 지방법원은 새로운 증거에 대한 사실
확인자로서의 역할을 수행함으로써, 자신에게 새롭게 제출된 증거와 기존에 특허심
판불복위원회에 제출된 행정기록 모두를 고려하고, 이로써 당해 특허발명의 특허부
여여부에 대한 판단을 처음부터 수행하여(de novo determination), 최종적으로 
이에 대한 판결을 선고하며, 이후 양 당사자 모두 지방법원의 판결에 대하여 연방
순회항소법원에 불복할 수 있다고 언급하였다.27)

  
  이어서 연방대법원은 미국 특허법 제145조는 특허심판불복위원회의 심결에 불복
하기 위하여 출원인에 대한 새로운 증거의 제출을 인정하고 있기 때문에, 이는 소
송절차지연의 원인이 될 수 있고, 지방법원의 새로운 증거를 포함한 광범위한 심리
를 인정하기 위하여, 미국 특허법 제145조는 이 규정이 언급하고 있는 절차를 이
용하는 출원인으로 하여금 “이 절차의 진행을 위하여 소요되는 모든 비용(all the 
expenses of the proceedings)”을 지불하도록 요구하고 있다고 언급하였다.28)
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▶ “American Rule”의 의미와 특허상표청의 주장에 대한 반박
  
  연방대법원은 ① 변호사비용(attorney’s fee)의 인정여부, 즉 변호사비용을 일방
당사자가 부담하여야 한다는 것을 고려함에 있어서, 기장 기본적으로 고려하는 법
원칙은 “American Rule”로, 이 법원칙은 특정 법 규정 혹은 계약으로 달리 정한 
바가 없다면, 각 소송당사자들이 승소여부와 관계없이 자신의 변호사비용을 부담한
다는 것을 의미하고,29) ② 특히 “American Rule”은 적어도 18세기부터 발전되어
온 법원칙으로 보통법(common law)에 뿌리를 두고 있다고 언급하였다.30)  
  
  이어서 연방대법원은 ⅰ) 특허상표청은 상고심에서 “American Rule” 그 자체에 
대하여 다투고 있는 것이 아니라, “American Rule”이 모든 사건에 적용되는 법원
칙은 아니라고 주장하고 있는데, ⅱ) 특히 특허상표청은 특정 법 규정이 “승소당사
자”에게 변호사비용을 인정하고 있는 경우에는 “American Rule 적용추정”이 복멸
되기 때문에, 이러한 경우에는 “American Rule”은 적용되지 않는다고 주장하고 
있고, ⅲ) 특허상표청의 주장은 승소당사자에게 변호사비용을 인정하는 규정이 존
재하는 경우에만 “American Rule 적용추정 원칙”이 적용된다는 것인데, ⅳ) 이에 
근거하면 미국 특허법 제145조는 원고의 승소여부에 관계없이 일방당사자가 모든 
비용을 부담할 것으로 요구하고 있기 때문에, 미국 특허법 제145조는 “American 
Rule 적용추정 원칙”의 적용대상이 아니라고 주장하고 있다고 언급하였다.31) 
  
  연방대법원은 특허상표청의 주장을 배척하였다.32) 그 이유에 대하여 연방대법원
은 ① 자신은 선례를 통하여 특정 법 규정이 “American Rule 적용추정 원칙”에 
대한 예외사항에 해당된다고 암시한 적이 없고, ② “American Rule” 적용여부에 
대한 판단을 승소당사자에게 비용을 인정하는 규정이 있는 경우에만 한정한 적도 
없다고 설명하였다.33) 특히 연방대법원은 자신은 승소당사자에 한정시키지 않는 
“American Rule”의 적용으로부터 이탈한 법 규정들의 해석에 대한 일련의 선례들
을 발달시켜 왔는데,34) 2013년에 선고된 Closer 판결35)의 판시사항에 근거한다면 
“American Rule 적용추정 원칙”은 이 사건에서 문제된 승소당사자에게 변호사비
용을 인정한다고 규정하고 있지 않은 “미국 특허법 제145조”를 포함하여 모든 법 
규정에 적용되는 것으로 확증할 수 있다고 강조하였다.36)

  
  이어서 연방대법원은 Closer 판결에 대하여 구체적으로 소개하면서, 이 판결에
서 문제된 “전국 아동백신 손해법(National Childhood Vaccine Injury Act)”상 
규정, 즉 법원으로 하여금 “원고가 합리적인 법적 근거를 통하여 선의로 제기하였
지만 패소한 백신손해 신청절차”에서 소요된 변호사비용을 인정하는 규정37)을 해
석하면서, 이 규정은 패소당사자에게만 독점적으로 적용되는 것으로서, 변호사비용
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의 인정에 대한 명시적인 문구(clear langage)가 존재한다고 판시하였다고 언급하
였다.38) 결국 연방대법원은 이러한 Closer 판결의 판시사항에 근거한다면 특허상
표청의 주장과는 달리 두 가지 사항, 즉 미국 의회는 패소당사자에게 적용되는 비
용전환규정을 입법하기도 하였다는 것과 “American Rule”은 이러한 규정에도 적
용된다는 것이 명백해진다고 강조하였다.39)

  
  특히 연방대법원은 Closer 판결에서 보건사회국(Health and Human Services)
은 “American Rule 적용추정 원칙”은 무조건적으로(by default) 적용된다고 하더
라도, 특정 법 규정은 일방당사자로 하여금 양당사자의 모든 변호사비용을 지불하
도록 함으로써 이러한 기본원칙으로부터 이탈하였고, 다만 이러한 법 규정은 일방
당사자로 하여금 변호사비용을 지불하도록 하는 명백한 법 규정상의 문구가 존재
하지 않으면 법적 정당성이 인정되지 않는다고 주장하였고, 자신은 이 사건에서 문
제된 법 규정상의 표현이 명확하기 때문에 “American Rule 적용추정 원칙”은 적
용되지 않는다고 판단하면서, 보건사회국의 주장을 받아들였다고 언급하였다.40) 
  
  나아가 연방대법원은 ⅰ) 이 사건에서 연방순회항소법원 전원합의체 판결의 반대
의견은 “American Rule”이 미국 특허법 제145조에 적용되는 것에 의문을 품으면
서, 미국 특허법 제145조가 규정하는 절차를 특허권을 획득함에 있어서 이에 수반
되는 출원비용의 부분으로서 법적 비용을 지불하는 중간적인 단계(intermediate 
step)로 판단하였지만, ⅱ) 반대의견과는 달리 미국 특허법 제145조가 규정하는 절
차는 새로운 증거의 제출이 인정됨으로써 지방법원 판사가 이러한 증거를 처음부
터 판단하는 개별적인 민사소송(separate civil action)으로서, 양 당사자 대립구조
소송이 갖는 모든 특징들을 가지고 있고, ⅲ) 따라서 “American Rule 적용추정 
원칙”은 미국 특허법 제145조가 규정하는 절차에도 적용되고, 이는 미국 특허법 
제145조가 패소한 특허상표청으로 하여금 승소한 당사자로부터 관련 비용을 회복
하는 것을 허락하고 있기 때문에 특별히 중요하다고 강조하였다.41)

  
  결국 연방대법원은 이 사건에서 미국 특허법 제145조를 변호사비용을 특허상표
청에 인정하는 것으로 해석하는 것은 미국법의 역사에서 오랜 기간 동안 이어져온 
비용전환에 대한 법원칙으로부터의 “철저한 이탈(radical departure)”을 의미한다
고 강조하면서, 이 사건에서 “American Rule”의 적용여부를 논하는 것은 미국 특
허법 제145조가 이 규정이 언급하는 절차를 수행하기 위하여 특허상표청이 지출한 
법률비용을 출원인으로 하여금 지불하도록 하는 것을 승인하는지의 여부를 판단하
기 위한 “출발점(starting point)”이 된다고 지적하였다.42)

  
▶ “American Rule 적용추정”의 복멸여부에 대한 판단
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  연방대법원은 ① 미국 의회가 특정 법조항에 대한 “American Rule 적용추정 
원칙”으로부터의 이탈을 의도하였는가의 여부를 판단하기 위하여, 우선적으로 해당 
법 규정의 “문언”을 살펴야 하고,43) ② 만일 특정 법 규정에 변호사비용에 대한 언
급이 존재하지 않는다고 하더라도, 이는 곧바로 “American Rule 적용추정 원칙”
으로부터의 이탈여부에 대한 결과를 결정하는 것은 아니며,44) ③ 결국 “American 
Rule 적용추정”이 복멸되려면 이에 대한 미국 의회의 충분한 “특정된 명시적 지침
(specific and explicit indication)” 존재하여야 한다고 언급하였다.45)

  
▶ 미국 특허법 제145조 문언에 대한 검토
  
  연방대법원은 미국 특허법 제145조가 언급하는 “비용”은 “American Rule”로부
터의 이탈을 인정할 수 있는 정도의 “명확함(clarity)”이 존재하지 않는다고 판단하
였다.46) 그 이유에 대하여 연방대법원은 미국 특허법 제145조가 규정하고 있는 
“expenses”와 “all”의 의미에 대한 분석을 실시하면서 설명하였다. 
  
  우선 연방대법원은 “expenses”를 정의하기 위한 명시적인 지침은 없지만, ⅰ) 
Black’s Law Dictionary47)에 의하면, “expenses”에는 특정 결과를 창출하기 위
한 돈, 시간, 노동, 자원 등 다양한 형태의 비용(expenditure)이 포함되고, ⅱ) 
Webter’s New World College Dictionary48)에 의하면, “expenses”는 특정인이 
업무를 수행함에 있어서 필요한 요금(charges) 혹은 비용(costs)을 의미하며, ⅲ) 
Merriam-Webster’s Dictionary of Law49)에 의하면 노동을 위한 경비(outlay)를 
의미하고, ⅳ) 결국 이들 정의에 근거하면 미국 특허법 제145조상 “expenses”에 
변호사비용이 포함된다고 판단할 수 있을 정도로, 이는 폭넓은 의미를 가진 용어이
지만, 이것만으로는 법원이 변호사비용의 전환을 인정할 수 있을 정도의 미국 의회
의 특정의 명시적인 승인이 존재한다고 판단할 수 없다고 언급하였다.50) 
  
  이어서 연방대법원은 “expenses”를 미국 특허법 제145조에 함께 언급되어 있는 
단어들과 해석하여보면, 이 규정의 적용범위에 변호사비용을 포함한 법률비용이 제
외된다는 결론을 도출할 수 있다고 언급하였다.51) 그 이유에 대하여 연방대법원은 
“expenses of the proceeding”이라는 어구는 라틴어의 “expensæ litis”, 혹은 
“expenses of the litigation”이라는 어구와 유사하고, 이 어구는 여러 사전들의 
정의에 의하면 전통적으로 변호사비용이 포함되지 않으면서 해당 소송에서 일반적
으로 회복될 수 있는 일련의 비용(a class of expenses)을 오랜 기간 동안 지칭하
여 왔기 때문에, 결국 이 사전들에서의 정의에 의하면 미국 의회가 미국 특허법 제
145조를 입법하면서 “expenses”라는 단어를 사용한 것은 일반적으로 변호사비용
을 포함하지 않는 것으로 해석하도록 한다고 지적하였다.52)  
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  그리고 연방대법원은 “all”이라는 단어 또한 미국 특허법 제145조의 적용범위를 
변호사비용으로까지 확장시키지 않도록 한다고 언급하였다.53) 그 이유에 대하여 연
방대법원은 “all”이라는 단어가 폭넓은 의미를 가지고 있지만, 미국 특허법 제145
조에 이 단어가 사용되었다고 하여 “expenses”를 이 단어를 사용하지 않았더라면 
포함되지 않았을 경비(outlay)를 포함하는 것으로 해석될 수 있도록 할 수 없다고 
설명하였다.54) 결국 연방대법원은 미국 특허법 제145조의 문언에 의하면 특허상표
청으로 하여금 자신이 고용한 변호사와 법률보조원의 임금을 회복할 수 있을 정도
로 “American Rule 적용추정”이 복멸되지 않았다고 언급하였다.55)   
  
▶ 여러 미국 연방법 규정에 대한 검토
  
  또한 연방대법원은 미국 여러 연방법에서 규정되어 있는 “expenses”이라는 단
어의 의미를 검토해보면, 이 단어에는 변호사비용이 포함되지 않는다고 언급하였
다.56) 그 이유에 대하여 연방대법원은 이들 연방법들은 “expenses”이라는 단어와 
“attorney’s fees”이라는 단어를 병렬적으로 각각 규정하고 있는데, 이에 근거하면 
미국 의회는 두 단어를 개별적인 것으로 이해하고 있지, 어느 하나의 단어가 다른 
하나의 단어를 포함하고 있는 것으로 이해하고 있지 않다고 설명하였다.57) 
  
  구체적으로 연방대법원은 ① 연방 파산법(Bankruptcy) 제363조(n)58)은 신탁관리
자(trustee)는 “cost”, “attorney’s fees”, 혹은 “expenses”를 회복할 수 있다고 
규정하고 있고, ② 연방 은행금융법(Bank and Banking) 제1786조(p)59)는 법원이 
정당하고 적절하다고 판단하는 방법으로 합리적인 “expenses”와 “attorney’s 
fees”를 특정 당사자에게 허락할 수 있다고 규정하고 있으며, ③ 연방 인디언법
(Indians) 제1401조(a)60)는 “attorney’s fees”과 “litigation expenses”의 지급 이
후에 펀드에 대한 투자를 허락한다고 규정하고 있고, ④ 연방 내국세입법(Internal 
Revenue Code) 제6673조(a)(2)(A)61)는 비합리적이고 남용적인 다수의 소송을 제
기하는 변호사를 상대로 “cost”, “expenses”, 그리고 “attorney’s fees”의 회복을 
인정할 수 있다고 규정하고 있으며, ⑤ 연방 자본금융법(Money and Finance) 제
3730조(d)(1)62)은 합리적인 “attorney’s fees”과 “cost”에 추가하여, 합리적인 
“expenses”의 회복을 허락할 수 있다고 규정하고 있고, ⑥ 연방 퇴역군인수당법
(Veteran’s Benefit) 제4323조(h)(2)63)는 법원이 합리적인 “attorney’s fees”, 
“expert witness fees”, 그리고 “other litigation expenses”를 인정하는 것을 허
락할 수 있다고 규정하고 있다고 언급하였다.64)  
  
  다만 연방대법원은 일부 연방법 규정은 “변호사비용”을 “비용”의 일종으로 언급
하고 있지만, 이는 어디까지나 해당 법 규정에서 그렇게 정의할 경우에만 “비용”에 
“변호사비용”이 포함된다는 것을 확인할 수 있다고 지적하였다.65) 연방대법원은 예



- 8 -

를 들어 ⅰ) 연방 사법부와 소송절차법(Judiciary and Judicial Procedure) 제361
조66)는 “attorney’s fee”을 포함하여 합리적인 “expenses”를 승인할 수 있다고 
규정하고 있고, ⅱ) 동법 제1447조(c)67)는 사건이 환송되기 위해서는 “attorney’s 
fee”을 포함하여 “cost”와 “actual expenses”의 지급을 요구하고 있으며, ⅲ) 연
방 노동법(Labor) 제1370조(e)(1)68)은 법원이 합리적인 “attorney’s fee”을 포함하
여 당해 소송과 관련하여 발생한 모든 혹은 부분 “costs”와 “expenses”을 재량으
로 인정할 수 있다고 규정하고 있고, ⅳ) 연방 공중건강 복지법(Public Health 
and Welfare) 제247조69)는 일방당사자로 하여금 합리적인 “attorney’s fee”을 포
함하여 합리적인 “expenses”을 회복할 수 있다고 규정하고 있다고 언급하였다.70)  
  
  연방대법원은 특허상표청이 “expenses”이라는 단어가 “attorney’s fee”를 의미
한다고 판단한 자신의 몇몇 선례를 인용하고 있지만, 이들 판결 중 어느 것도 특허
상표청의 주장을 지지하지 않는다고 강조하였다.71) 예를 들면 연방대법원은 ① 
2019년 Rimini Street 판결72)은 일반적인 연방 법 규정에서 “costs”라는 단어는 
“attorney’s fee”를 포함하지 않는다고 판단하였고, ② 2012년 Taniguchi 판결73)

은 “expenses”가 “attorney’s fee”를 포함하는가에 대한 명시적인 표현이 없다면 
특정 당사자는 변호사와 관련한 “expenses”를 부담할 수도 있다는(may) 식으로 
언급할 뿐이었으며, ③ 2006년 Arlington Central School 판결은 “expenses”가 
“attorney’s fee”를 포함하는가에 대한 명시적인 언급이 없는 경우에 있어, “cost”
와 “attorney’s fee”를 구분하였고, 이와 동시에 “cost”와 “expenses”와 구분하였
며, ④ 1991년 West Virginia Univ. 판결74)은 법규정상의 “litigation expenses”
라는 단어만으로는 변호사비용의 전환이 이루어진다고 판단할 수 없지만, “expert 
witness fees” 혹은 “litigation expenses”라는 어구는 변호사비용뿐만 아니라 전
문가비용의 전환이 이루어질 수 있다는 것을 암시하였다고 언급하였다.75)  
  
  결국 연방대법원은 이상에서 언급한 사항을 종합한다면, 일반적인 법규정상에서 
“expenses”라는 단어의 존재만으로는 “American Rule 적용추정”을 충분하고도 
명확하게 복멸할 수 있는 정도로, 변호사비용의 인정을 승인하고 있다고 판단할 수 
없다고 강조하였다.76)  
  
▶ 미국 특허법의 입법사에 대한 검토
  
  나아가 연방대법원은 미국 특허법의 입법사에 근거하면 미국 의회가 미국 특허
법 제145조에서 변호사비용의 전환을 의도하지 않았다는 것이 더욱 명확해진다고 
언급하였다.77) 그 이유에 대하여 연방대법원은 ⅰ) 특허상표청의 전신기관인 특허
청(Patent Office)은 소송의 타방당사자로부터 받은 돈을 자신의 인사부서에 주었
다는 증거가 없고, 이는 특허청이 최초로 변호사를 고용한 경우에도 마찬가지였으
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며, ⅱ) 특허청 직원의 임금이 행정청의 비용(expenses)으로 처리된다는 것은, 이
들의 임금이 미국 특허법 제145조상의 “expenses”가 아니라는 것을 의미하고, ⅲ) 
특허청은 이 소송이 이루어지기 이전까지 미국 특허법 제145조에 근거하여 변호사
비용을 청구한 적이 없는데, 이는 행정청은 자신이 고용한 변호사의 임금을 지불할 
능력이 있다는 것을 의미하고, ⅳ) 이는 특허상표청의 “재정적 필요성(financial 
necessity)”만으로는 미국 특허법 제145조를 변호사비용의 전환을 인정하는 규정
으로 해석할 수 없다는 것을 의미한다고 설명하였다.78)

  
  이어서 연방대법원은 이후 미국 의회는 변호사비용을 명시적으로 인정하기 위한 
방안으로 미국 특허법 제285조,79) 미국 특허법 제271조(e)80), 미국 특허법 제273
조(f),81) 미국 특허법 제296조(b),82) 미국 특허법 제297조(b)(1)83)을 도입하였지만, 
이들 법 규정과는 달리 미국 의회는 미국 특허법 제145조에서는 이러한 명확한 의
도를 가지지 않았기 때문에, 이 규정을 커먼로(common law)의 기본적인 법리에 
반하는 것으로 해석하지 않을 것이라고 강조하였다.84)  
  
  결국 연방대법원은 이러한 미국 특허법의 입법사에 의하여, 미국 특허법 제145
조는 특정적으로 혹은 명시적으로 특허상표청이 이 규정이 언급하고 있는 민사소
송에서 자신이 고용한 변호사와 법률보조원이 이 사건에 소요한 시간 만큼에 해당
하는 임금(pro rata salaries)을 회복하는 것을 승인하지 않는다는 자신의 의견을 
재확인한다고 언급하였다.85)

  
▶ 연방대법원의 최종결론
  
  최종적으로 연방대법원은 앞에서 언급한 이유로, 특허상표청은 미국 특허법 제
145조하에서 자신이 고용한 변호사와 법률보조원의 임금을 회복할 수 없다고 판결
하면서, 연방순회항소법원 판결을 확정하였다.86)

  

Ⅴ. 
의미 및 
시사점

  연방대법원의 Nankkwest 판결은 미국 특허법 제145조가 규정하고 있는 “비용
(expenses)”에 특허상표청이 고용하고 있는 변호사와 법률보조원의 임금이 포함되
지 않는다는 것을 명시적으로 판결하였다는 점에서 의의가 있다.87) 즉 Nankkwest 
판결은 출원인이 자신의 특허출원에 대하여 특허등록을 인정하지 않은 특허심판불
복위원회 심결에 대하여, 미국 특허법 제145조에 근거하여 버지니아 주 동부지구 
지방법원에 새로운 민사소송을 제기하였을 경우, 특허상표청이 이 소송을 진행하기 
위하여 지출한 변호사비용은 특허상표청이 부담하여야 한다는 것을 명확히 선언하
였다.88) 기존에 미국 특허법 제145조에 포함되었던 비용은 복사비용, 전문가 증인
비용, 출장비용과 같은 것이었는데,89) 특허상표청은 이 사건에서 최초로 미국 특허
법 제145조에 근거한 변호사비용을 회복하기 위한 시도를 하였지만, 연방대법원은 
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이를 허락하지 않았다.90) 
  
  결국 Nankkwest 판결의 선고로 인하여 특허상표청은 미국 특허법 제145조가 
규정하는 소송에서 변호사비용을 회복할 수 없게 되었다.91) 이와 반대로 출원인은 
특허심판불복위원회의 심결에 불복하여 미국 특허법 제145조가 규정하는 소송을 
제기한다고 하더라도, 소송의 결과에 관계없이 자신의 변호사비용만을 부담하면 되
고, 특허상표청의 변호사비용까지 부담할 필요가 없게 되었다.92) 이러한 측면에서 
Nankkwest 판결은 미국 특허법 제145조가 규정하는 소송을 수행하는 출원인의 
경제적 부담을 줄여주었다는 점에서, 출원인에게 유리한 판결이라고 평가할 수 있
다.93) 결과적으로 출원인은 기존과 동일하게 미국 특허법 제145조가 규정하는 소
송을 제기하여도 자신의 변호사비용만을 부담하면 되기 때문에, 만일 특허심판불복
위원회 단계에서 제출하지 못한 자신의 특허발명에 대한 특허성을 증명할 수 있는 
새로운 증거를 제출할 필요성이 있다고 판단한 경우에는, 특허심판불복위원회의 심
결에 대하여 곧바로 연방순회항소법원에 불복하는 방법보다는 버지니아 주 동부지
구 지방법원에 새로운 소송을 제기하는 방법을 선호할 것으로 예상된다.94) 
  
  Nankkwest 판결은 미국 상표출원과 관련한 실무에도 상당한 영향을 줄 것으로 
예상된다.95) 미국 특허법 제145조와 상당히 동일한 내용이 미국 연방 상표법 제
1701조에 담겨있는데, 미국 연방 상표법 제1701조(b)(1)96)는 미국 상표심판불복위
원회(Trademark Trial and Appeal Board)의 상표등록 거절심결에 대하여, 출원
인은 연방 지방법원에 민사소송을 제기할 수 있다고 규정하고 있고,97) 특히 미국 
연방 상표법 제1701조(b)(3)98)은 이 절차와 관련된 모든 비용(all the expenses)을 
출원인이 부담한다고 규정하고 있다. 이와 관련하여 2015년 4월 3일에 선고된 
Shammans v. Focarino 판결99)에서, 제4순회항소법원은 미국 연방 상표법 제
1701조(b)(3)이 규정하고 있는 “비용(expenses)”에 특허상표청이 고용하고 있는 변
호사와 법률보조원의 임금이 포함된다고 판시하였다.100) 그 이유에 대하여 제4순회
항소법원은 미국 연방 상표법 제1701조(b)(3)이 규정하고 있는 비용은 “American 
Rule”의 적용과 관련된 것이 아니라, 출원인의 승소여부와 관계없이 소송을 통하
여 특허심판불복위원회의 심결에 불복한 출원인에게 무조건적으로 부과되는 “배상
금(compensatory charge)”이라는 법적 성격을 가지고 있다고 설명하였다.101) 

  이후 2019년 2월 27일 Booking.Com B.V. V. Iancu 판결102)에서, 제4순회항소
법원은 선례인 Shammans 판결에 근거하여 동일한 내용의 판시를 하였다.103) 특
히 제4순회항소법원은 Shammans 판결은 선례로서 자신은 이에 구속되기 때문에, 
지방법원이 변호사비용을 인정한 것을 확정한다고 판시하였다.104) 연방대법원이 미
국 연방 상표법 제1701조(b)(3)이 규정하고 있는 비용에 변호사비용이 포함되지 않
는다고 명시적으로 판결하지 않았다고 하더라도, Nankkwest 판결의 선고로 인하
여 특허상표청은 앞으로 더 이상 미국 연방 상표법 제1701조(b)가 규정하고 있는 
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절차에서 변호사비용을 회복할 수 없을 것으로 판단된다.105) 이에 연방대법원의 
Nankkwest 판결의 선고로 인하여, 제4순회항소법원의 Shammans 판결이 폐기되
었다고 판단하는 견해도 있다.106) 결국 Nankkwest 판결은 상표출원인에게도 유리
한 판결로서, 앞으로 상표심판불복위원회의 상표부여 거절심결에 불복하려는 출원
인은 연방 지방법원에 소송을 제기하는 것에 더욱 더 적극적인 태도를 취할 것으
로 예상된다.107)  

  결국 연방대법원의 Nankkwest 판결은 미국 특허법 제145조가 규정하고 있는 
“expenses”의 해석에 있어서도, 전통적으로 미국법의 역사 속에서 확고한 법원칙
으로 자리 잡은 “American Rule” 혹은 “American Rule 적용추정 원칙”이 적용
된다는 법리를 채택함으로써, 소송과 관련하여 수반되는 제반 비용의 부담주체의 
확정 문제에 있어서 각 소송당사자는 자신의 비용을 스스로 부담하여야 한다는 법
원칙에 내재되어 있는 사고, 즉 “자신의 권리구제를 원하는 자가 변호사비용이라는 
경제적 문제로 인하여 법원에 소송을 제기할 수 없어서는 아니 된다.”는 것이 사법
구제에 있어서 중요한 의미를 가지고 있다는 것을 다시 한 번 상기시키고 있다.108) 
특히 Nankkwest 판결에서 연방대법원이 지적하였듯이, 특허상표청의 “재정적 필
요성(financial necessity)”에 근거하여 미국 특허법 제145조의 비용에 변호사비용
을 포함시키는 것은, “American Rule”에 내재되어 있는 이러한 중요한 취지를 몰
각시킬 수 있다는 연방대법원의 우려가 반영되어 있다고 분석할 수 있다. 

  다만 우리나라 민사소송법은 소송비용에 대하여 패소자부담 원칙을 채택하고 있
기 때문에,109) 미국에서 이루어지고 있는 이러한 논의는 우리나라의 소송실무와는 
상당히 차이가 있다. 영미법에서는 우리나라와 같이 소송비용에 대하여 패소자가 
부담하는 법원칙을 “British Rule”이라고 칭하고 있는데,110) 그 명칭을 보더라도 
미국은 독립선언 이후 영국의 다양한 법리를 계수하였으면서도 소송비용에 대해서
는 영국과는 다른 독자적인 법원칙을 채택하고 있다. 앞으로 미국 연방대법원이 지
적재산권 분야에서 소송비용 관련된 법적 문제에 대하여 “American Rule”의 적용
여부와 관련하여 어떠한 정책을 전개할 것인지 기대가 된다.111) 

1) Peter v. Nantkwest, Inc., No. 18-801 (December 11, 2019). 연방대법원 대법관 9인의 만장일치의견은 Sotomayor 
대법관이 작성하였다.

2) 35 U.S.C. § 145. Civil action to obtain patent. An applicant dissatisfied with the decision of the Patent Trial 
and Appeal Board in an appeal under section 134(a) may, unless appeal has been taken to the United States 
Court of Appeals for the Federal Circuit, have remedy by civil action against the Director in the United 
States District Court for the Eastern District of Virginia if commenced within such time after such decision, 
not less than sixty days, as the Director appoints. The court may adjudge that such applicant is entitled to 
receive a patent for his invention, as specified in any of his claims involved in the decision of the Patent 
Trial and Appeal Board, as the facts in the case may appear and such adjudication shall authorize the 
Director to issue such patent on compliance with the requirements of law. All the expenses of the 
proceedings shall be paid by the applicant.

3) Peter, No. 18-801, at 1, 10.
4) Nantkwest, Inc., v. Iancu, 898 F.3d 1177, 1183 (Fed. Cir. 2018) (en banc).
5) 특허심판불복위원회는 2011년 AIA 법의 제정으로 도입되었다. AIA 법 제정 이전에 특허심판불복위원회의 기능을 담당하
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였던 기관은 특허불복저촉위원회(Board of Patent Appeals and Interferences)이다. 따라서 이 사건에서 Kantkwest 사
는 특허불복저촉위원회에 거절결정불복심판을 제기하였다.

6) Nantkwest, 898 F.3d at 1183.
7) Id. at 1183.
8) Id. at 1183.
9) Id. at 1183.
10) Nantkwest, Inc., v. Lee, 686 Fed. Appx. 864, 874 (Fed. Cir. 2017).
11) Peter, No. 18-801, at 2.
12) Id. at 2.
13) Nantkwest, Inc., v. Lee, 162 F.Supp.3d 540, 541 (E.D.Va. 2016).
14) Id. at 542.
15) Nantkwest, Inc. v. Matal, 860 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2017).
16) 이는 뒤에서 언급하는 “American Rule 적용추정 원칙(American Rule’s presumption)”과 같은 표현이다. 본 판결문 

전반에서 연방대법원은 두 문구를 번갈아가며 사용하였다.
17) Nantkwest, 860 F.3d at 1355-56. 
18) Id. at 1360.
19) Id. at 1360.
20) Nantkwest, Inc., v. Iancu, 898 F.3d 1177 (Fed. Cir. 2018) (en banc).
21) Id. at 1184.
22) Id. at 1184.
23) Id. at 1196.
24) Id. at 1196. Prost 연방순회항소법원장의 반대의견에는 Dyk 판사, Reyna 판사, Hughes 판사가 참가하였다.
25) https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-801/77342/20181221133549209_PETITION%20NantKwest%20Inc.pdf 
26) https://www.supremecourt.gov/docket/docketfiles/html/qp/18-00801qp.pdf 
27) Peter, No. 18-801, at 1-2. 연방대법원은 Kappos v. Hyatt, 566 U.S. 431, 434-35, 444, 446 (2012) 판결을 인용하

였다.
28) Id. at 2.
29) Id. at 3-4. 연방대법원은 Hardt v. Reliance Standard Life Ins. Co., 560 U.S. 242, 252–253 (2010) 판결을 인용하

였다. 
30) Id. at 4. 연방대법원은 “American Rule”은 적어도 200년 동안 지속적으로 적용되어 왔다고 언급한 Summit Valley 

Industries, Inc. v. Carpenters, 456 U. S. 717, 721 (1982) 판결을 인용하였다. 그리고 연방대법원은 “변호사비용의 전
환에 반대하는 추정원칙(presumption against shifting attorney’s fees)”은 변호사비용의 부담에 대한 “일반적인 원칙
(general rule)”이라고 언급한 Alyeska Pipeline Service Co. v. Wilderness Society, 421 U.S. 240, 260 (1975) 판결
을 인용하였다.

31) Id. at 4.
32) Id. at 4.
33) Id. at 4.
34) Id. at 4. 연방대법원은 Baker Botts LLP V. ASARCO LLC, 576 U.S. 121 (2015) 판결을 인용하면서, 이 판결은 

“American Rule 적용추정 원칙”하에서 승소당사자를 언급하지 않은 파산법(bankruptcy) 규정에 대하여 분석하였다고 
언급하였다.

35) Sebelius v. Cloer, 569 U.S. 369 (2013).
36) Peter, No. 18-801, at 4. 
37) 42 U.S.C. §300aa–15(e). Attorneys’ fees.  
    (1) In awarding compensation on a petition filed under section 300aa–11 of this title the special master or 

court shall also award as part of such compensation an amount to cover (A) reasonable attorneys’ fees, 
and (B) other costs, incurred in any proceeding on such petition. If the judgment of the United States Court 
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