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*판례의 사건번호
-허 후: 특허사건(특허법원, 대법원 순)
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-라 마: 민사항고사건(항고, 재항고 순)
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Part1. 총칙

01. 상표의 사용

001. 대법원 2005.6.10. 선고 2005도1637 판결, 상표법 위반 [SONY 판례]
▣ 판결요지

 [존재조차 알 수 없고, 인식될 수 없는 표장] 공산품인 상품의 내부에 조립되어 기능하는 부품에 표시된 
표장으로서 그 상품의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 그 
상품을 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 표장은 그 상품에 있어서 상표로서의 기능을 다할 
수 없을 것이므로 이를 가리켜 상표법에서 말하는 상표라고 할 수 없을 것이다.

 [상표의 사용으로 인식될 수 없는 표장] 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 
상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 상품의 기능을 설명하거나 상품의 기능이 
적용되는 기종을 밝히기 위한 것으로서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 
것이라고 할 수 없을 것이다.

 [원격조정기외부 – 용도표시] 피고인이 판매한 원격조정기의 표면에 '만능eZ 소니전용'이라는 표장을 표기한 
것은 '여러 가지 기기에 손쉽게 사용될 수 있는 원격조정기로서 소니에서 나온 기기에 사용하기에 적합한 것'이라는 
정도의 의미로 받아들여질 수 있어 위 원격조정기의 용도를 표시하는 것으로 보일 수 있을 뿐, 제5860호 
등록상표 "SONY"와 동일한 상표를 사용한 것으로 볼 수는 없을 것이므로, 원심판결에는 상표의 사용에 관한 
법리를 오해함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다.

002. 대법원 2008.7.10. 선고 2006후2295 판결, 권리범위확인
▣ 판결요지

[전문 수요자의 인식 가능성과 상표 사용의 인정 기준] 실제 거래계에서 사용상품의 수요자인 안전용품의 
제조업자들은, 확인대상표장이 일반인이 쉽게 식별할 수 없도록 사용상품에 표시되었다 하더라도, 사용상품을 빛에 
비추어 보는 방법 등을 통하여 그 표시된 표장을 자타상품의 출처표시로 사용하고 있다고 보는 것이 합리적이다.

003. 대법원 2002.11.13. 자 2000마4424 결정, 상표사용금지가처분
▣ 판결요지

 문리적으로는 상표법이 규정하고 있는 상표의 사용행위에 해당한다 하더라도 자타 상품의 출처를 표시하는 
태양으로 사용하지 않은 상표의 경우에는 원칙적으로 상표권의 침해를 구성하지 않는다 할 것이다.

 상표법 제2조 제1항 제11호 (다)목의 '거래서류'는 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 
물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다.

 피신청인 1이 에머랄드를 판매하면서 자신의 명함 이면에 "바이런 에머랄드"라고 수기(수기)로 써서 구매자에게 
교부하였다는 것인바, 이 경우 명함의 이면은 판매된 물품을 확인해주는 거래서류에 해당한다 할 것이므로 
피신청인 1이 명함의 이면에 상표를 표시하고 이를 거래상대방에게 교부한 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 
(다)목이 규정하고 있는 상표의 사용행위에 해당한다 할 것이다.
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 피신청인 3의 경우도 거래명세서에 "바이런 원석"이라고 수기로 써서 거래상대방에게 교부하였다는 것이므로 
위와 마찬가지로 상표의 사용행위에 해당하고, 나아가 피신청인 4는 귀금속시계신문에 취급 상품의 하나로 "바이런 
에머랄드"를 표시하여 자신의 업체를 광고하였다는 것이므로 이 또한 상표의 사용행위에 해당한다 할 것이다.

 피신청인 2는 태국회사로부터 물품을 수입하면서 세관에 제출한 수입신고서의 상품란에 "CUT BIRON 
SYNTHETIC"이라고 기재하였다는 것인바, 세관에 제출하는 수입신고서는 거래당사자 간에 교부되는 거래서류라고 
보기 어려우므로 수입신고서에 "BIRON" 상표를 표시하였다고 하여 상표법상 상표의 사용행위라고 할 수는 없다.

004. 대법원 2001.7.13. 선고 2001도1355판결, 상표법위반
▣ 판결요지

 피고인이 이 사건 에어 클리너의 포장상자에 위 각 회사의 해당 등록상표를 사용하였다고 하더라도 그 
출처표시가 명백하고, 부품 등의 용도설명 등을 위하여 사용한 것에 불과하므로 이를 가지고 등록상표를 사용한 
것으로 볼 수 없고, 나아가 피고인이 제조한 에어 클리너는 위 각 회사에서 공급하는 정품과는 쉽게 구분되는 
것이어서 피고인이 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위를 하였다고 인정할 수도 없으므로

005. 대법원 2003.10.10. 선고 2002다63640 판결, 손해배상 등
▣ 판결요지

 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 
출처표시를 위한 것이 아니라 서적의 내용 등을 안내·설명하기 위하여 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 
없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없으며

 이 사건 각 표장은 컴퓨터 소프트웨어 프로그램의 명칭을 표시한 것으로 그 사용설명서, 고객등록카드, 참고서에 
기술되어 있는 내용을 안내·설명하기 위한 것일 뿐 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시키기 위하여 출처표시로서 
사용된 것이라고 볼 수는 없으며, 결국 이 사건 각 표장은 상표로서 사용된 것이 아니라고 봄이 상당하고

006. 대법원 2011.1.13. 선고 2010도5994 판결, 상표법위반
▣ 판결요지

 상표로서 사용되고 있는지 여부를 판단하기 위해서는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 
표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 
그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다.

 이 사건 표장은 EBS 방송강의의 교재로 사용되었다는 이 사건 책의 내용 또는 용도를 안내·설명하기 위한 것일 
뿐 그 출처를 표시하는 상표로 사용된 것이라고 할 수는 없으므로, 위 등록상표에 관한 상표권을 침해하였다고 할 
수 없다.

007. 대법원 2004.10.28. 선고 2003후2027 판결, 권리범위확인
▣ 판결요지

 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 
출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 의장적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 
등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

008. 대법원 2013.1.24. 선고 2011다18802 판결, 상표권침해중지 등
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▣ 판결요지
 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 

수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 
경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 
위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 
종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 
한다.

009. 대법원 2008.10.9. 선고 2007후2834 판결, 권리범위확인
▣ 판결요지

 디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 의장이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 
그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 
경우에는 그 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 한다.

010. 대법원 2023.2.14. 선고 2011도13441 판결, 상표법위반
▣ 판결요지

 그 표장이 상표로서 사용되었는지는 표장과 상품의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 
사용태양, 등록상표의 주지저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 
상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.

011. 대법원 2013.3.28. 선고 2010다58261 판결, 상표사용금지 등 [포트메리온 판례]
▣ 판결요지

 도자기그릇에 표현된 디자인은 단순히 디자인으로서만 사용되는 것은 아니고 다른 상품과 구별하는 
식별표지로서도 사용되는 것으로 보이고, 원고 등록상표 5와 같은 나뭇잎 띠 문양이나 원고 등록상표 4와 같이 
테두리에 나뭇잎 띠 문양을 두르고 가운데에 꽃과 나비 등의 문양을 배치한 문양은 피고 표장 1~4가 사용된 
2006년경에는 그 거래자와 수요자에게 현저하게 인식되었다고 할 것이며

012. 대법원 2021.12.16. 선고 2019후10418 판결, 권리범위확인
▣ 판결요지

 디자인과 상표는 배타적⋅선택적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 
그것이 상표의 본질적인 기능인 자기의 상품과 타인의 상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 
표장으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 표장의 사용은 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다.

 다만 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 출처표시를 위한 것이 아니라 
순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 
행위로 볼 수 없다. 

 이때 그 표장이 상표로서 사용되었는지는 표장과 상품의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 
사용태양, 등록상표의 주지저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 
상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.
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▣ 사안
배선덕트는 전선 등을 수용하거나 전등기구를 지지하기 위해 사용되어 주로 주차장 천장 등에 설치되는 제품으로 

실제 거래계에서 배선덕트의 주된 수요자들은 배선덕트 시공업자들이라고 할 수 있다. 그런데 배선덕트 등의 
몸체와 뚜껑에 세 개의 가로 줄이 일정한 간격에 따라 홈 형태로 길게 새겨진 세줄의 홈형상이 표시된 원고의 
상품이 사용⋅공급된 기간, 이 사건 등록상표에 대한 광고의 내용⋅기간과규모, 거래실정등을 종합적으로 고려하면, 
세줄의 홈 형상으로 된 원고의 이 사건 등록상표는  피고가 이 사건 확인대상표장을 사용한 2017년경 당시 
수요자들에게 원고상품의 출처표시로 알려졌다고 볼 수 있다

세 줄의 홈 형상은 배선덕트 상품 표면에 길이를 따라 가로의 길쭉한 홈으로 표시되어 있어 상품을 
진열⋅판매⋅시공할때외관상잘드러난다. 피고사용상품에표시된이사건확인대상표장의크기와 위치 등을 보면 그 사용 
형태가 원고의 이 사건 등록상표의 사용 형태와 별로 다르지 않다.

배선덕트에 표시된 위와 같은 세 줄의 홈은 디자인이 될 수 있는 형상이면서 실제 거래계에서 다른 상품과 
구별하는 식별표지로서도 사용되는 표장이므로,그 표장이 순전히 디자인적으로만 사용되었다고 할 수 없다. 결국 
피고의 이 사건 확인대상표장은 상표로서 사용되었다고 봄이 타당하다.

013. 대법원 2013.2.28. 선고 2012후3206 판결, 권리범위확인 [범랑냄비 판례]
▣ 판결요지

법랑냄비에 표시된 확인대상표장은 일반 수요자나 거래자가 이를 보고 장식용 디자인으로 인식할 뿐 상품의 
출처를 표시하는 것으로 인식하기 어려워 피고가 이를 상표로서 사용한 것이 라고 할 수 없으므로, 확인대상표장은 
이 사건등록상표(상표등록번호생략)의 권리범위에 속하지않 는다고 판단하였다.

 제119조 제1항 제3호, 제3항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’ 여부 판단에 있어서는 상표권자 또는 그 
사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 
문제될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지 여부는 등록상표의 사용 여부 
판단을 좌우할 사유가 되지 못한다.

014. 대법원 2009.7.23. 선고 2009도310 판결, 상표법 위반 [ice coolup 판례]
▣ 사안

 피고인은 원심판결 별지2 기재 등록상표 “ice coolup”과 동일한 표장이 인쇄된 종이 태그를 피고인이 판매하는 
“MENTIS” 상표의 작업복에 부착하여 판매하였음을 알 수 있는바, 그렇다면 피고인은 위 표장을 작업복의 
출처표시로 사용한 것이 아니라 작업복의 재료가 되는 직물의 출처표시로서 사용하였다고 보는 것이 경험칙에 
부합하고, 작업복의 재료인 직물은 위 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 해당함이 분명하므로, 
피고인이 등록상표권을 침해하였다고 인정할 여지가 충분하다. 

015. 대법원 1998. 12. 22. 선고 97후3319,3326 판결, 등록취소
▣ 판결요지

여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용한다고 함은 등록상표와 물리적으로 동일한 상표를 사용하여야 한다는 
것을 의미하는 것은 아니고, 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용도 이에 포함된다고 할 
것이다.
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016. 대법원 2003.12.26. 선고 2002후2020 판결, 등록취소
▣ 판결요지

 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리 나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 
등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 
그 상품이 제3자에 의하여 우리 나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 
양도, 전시되는 등의 방법으로 유통됨에 따라 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 
상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 
상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 한다.

016-1. 대법원 2007. 1. 26. 선고 2005후179 판결, 등록취소
▣ 판결요지

‘광고’에서 말하는 광고’에는 신문, 잡지, 팸플릿, 카탈로그, 전단지, 달력, 간판, 가두 네온사인, TV 등에 의한 
시각으로 인식할 수 있는 것이 포함되며, 그 ‘광고’의 내용 및 형식에 관하여 상표법이 특별히 규정하는 바가 
없으므로, 상품에 관한 정보를 일반 소비자에게 시각적으로 알리는 정도의 그림이나 글이면 위 ‘광고’로서의 요건을 
충족하고, 반드시 상품명이나 제조원이 표시되어야만 하는 것이라고는 할 수 없다.

위 광고에는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 ‘보온냉수통’의 제품 사진 및 그 상단에 “신상품”이라는 
기재가 있으며, 이 사건 등록상표와 피고와 소외인의 주소, 전화번호 및 이름이 기재되어 있음을 알 수 있는바, 위 
광고의 기재 내용 및 형식에 비추어 볼 때, 위 광고는 이 사건 ‘보온냉수통’에 관한 정보를 일반 소비자에게 
시각적으로 알리는 데에는 충분하다.

016-2. 대법원 1992. 8. 18. 선고 92후209 판결, 등록취소
▣ 판결요지

상표에 대한 선전, 광고 행위는 지정상품에 관련하여 행하여져야 하는 것일 뿐만 아니라, 그 지정상품이 국내에서 
현실적으로 유통되고 있거나, 적어도 유통을 예정·준비하고 있는 상태에서 행하여진 것이어야 상표의 사용이 있었던 
것으로 볼 수 있다 할 것이다.

017. 대법원 2023.5.18. 선고 2022후10265 판결, 등록취소
▣ 사안

 제2조 제1항 제11호 (다)목의 '거래서류'는 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 
물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다.

 상품의 판매업자가 지정상품과의 구체적인 관계에서 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 상품에 관한 
거래서류에 상표를 표시하고 상품거래과정에서 일반 공중에 속하는 거래상대방에게 이를 교부하였다면, 그러한 
행위를 통해 그 거래서류를 일반 공중이 인식할 수 있는 상태에 두었다고 볼 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 
위와 같은 행위는 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 널리 알리는 행위로서 (다)목이 규정하고 있는 상표의 
사용에 해당한다.

 매트리스를 공급하는 과정에서 견적서나 거래명세서와 같은 거래서류에 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일한 
상표인 원심 판시 실사용표장을 표시하고 이를 위 거래상대방에게 교부한 행위와 매트리스, 침대 제품의 판매를 
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위한 인터넷 사이트와 매장에서 매트리스 등 상품에 관한 광고에 위 실사용표장을 표시하고 전시한 행위는 상표법 
제2조 제1항 제11호에서 정한 상표의 사용에 해당한다.

017-1. 대법원 2013.4.25. 선고 2012후3718 판결, 등록취소 [Hs-Hi-Box 판례]
 제2조 제1항 제11호 (다)목의 ‘광고’에 등록상표가 표시되어 있다고 하더라도, 그 등록상표가 거래사회의 통념상 

지정상품과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없는 경우에는 위 (다)목에서 말하는 상표사용행위가 있다고 할 수 
없다.

 카탈로그(이하 ‘이 사건 카탈로그들’이라고 한다)의 뒤표지 중간에 그 지정상품을 ‘배전함’ 등으로 하는 이 사건 
등록상표 ‘HS HI-BOX’(등록번호: 제430807호)가 오른쪽 그림과 같은 형태로 표시되어 있다 하더라도, 

이 사건 등록상표는 주식회사 화신이 사용하고 있는 여러 상표 중 하나로서 단순히 나열된 것으로 보이고 
거래사회의 통념상 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 ‘배전함’과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없다 할 
것이어서, 위 (다)목에서 말하는 상표사용행위가 있다고 할 수 없다.

017-2. 대법원 1999.6.25. 선고 98후58 판결, 상표등록취소 [WINK 판례]
▣ 판결요지

 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다 할 것이므로, 상품의 
선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 
무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 '광고매체가 되는 물품'은, 비록 그 물품에 상표가 
표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 
출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 
상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없고, 따라서 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 
수 없다고 할 것이다.

017-3. 대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1415 판결, 등록취소
▣ 사안

원고가 2010. 7. 26. 위 향수 중 80개를 자신의 대리점들에게 1개당 10,000원 내지 12,800원을 받고 판매.

위와 같은 향수의 거래 현황, 그 규격·포장 형태 등을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 위 향수는 그 자체가 
교환 가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품에 해당한다고 할 것이므로, 위 향수의 포장 등에 
실사용상표를 표시하거나 이러한 향수를 양도하는 것은 상표의 사용이라고 할 것이다.

017-4. 대법원 2022.3.17. 선고 2021도2180 판결, 상표법위반, 업무상배임
▣ 판결요지

 ‘상표의 사용'이란 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 
것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시· 수출 또는 수입하는 행위 등을 의미하고, 여기에서 말하는 ‘상품'은 
그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다.
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▣ 사안
1) 이 사건 상표를 임의로 표시한 이 사건 수건 1,000개를 1개당 8,500원 상당에 주문·제작하였다.
2) 위 수건은 일반 거래시장에서 독립적으로 유통되는 수건 제품과 외관이나 품질 등이 유사하다.
3) 피고인 2는 위 수건 중 200개 상당을 거래처인 ‘○○○ 수영복’의 운영자 공소외인에게 1개당 45,000원 

상당에 판매하였고, 100개 상당을 다른 거래처에 사은품 내지 판촉용으로 제공하였다. 공소외인은 피고인 
2로부터 구매한 위 수건을 다수의 소비자들에게 판매하였다.

4) 피고인 1은 2016. 11.경 위 수건이 상표권자의 허락 없이 임의로 제작된 것이라는 점을 알면서도 그중 290개 
상당을 거래처인 ‘△△△△△’에 제공하였다.

위와 같은 이 사건 수건의 외관·품질 및 거래 현황 등을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 위 수건은 그 자체가 
교환 가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로 상품에 해당하고, 위 수건 중 일부가 사은품 또는 
판촉물로서 무상으로 제공되었다고 하더라도 무상으로 제공된 부분만을 분리하여 그 상품성을 부정할 것은 아니다. 
따라서 위 수건에 이 사건 상표를 표시하거나, 이 사건 상표가 표시된 수건을 양도하는 행위는 상표법상 상표의 
사용에 해당한다.
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02. 상표의 유사

017-5. 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후11121 판결, 등록무효, 비유사 [Nature’s Freind 
판례]
▣ 판결요지

상표의 유사 여부 판단에 있어서 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 
우리나라의 일반 수요자나 거래자를 기준으로 판단한다.

017-6. 대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후3415 판결, 거절결정, 비유사 [SPRIT 판례]
▣ 판결요지

외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도, 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 
느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 
없으나

017-7. 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결, 등록무효, 비유사[ LOTUS 판례]
▣ 판결요지

[상표의 유사여부 판단] 오늘날 방송 등 광고·선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 
등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때, 문자상표의 유사 여부의 판단에 
있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소이다.

018. 대법원 2005.11.10. 선고 2004후2093 판결, 거절결정, 비유사 [ZEISS 판례]
▣ 판결요지

[상표의 유사여부 판단] 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 
보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이고, 우리나라의 거래자나 수요자가 그 
외국어 상표를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 
사용실태를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정하여야 한다.

018-1. 대법원 2006. 9. 8. 선고 2006후954 판결, 거절결정, 유사 [ELOCOM 판례]
▣ 판결요지

[상표의 유사여부 판단] 그와 같은 구체적·개별적 사정은 증거에 의하여 명확하게 인정되어야 한다.

019. 대법원 2014.1.23. 선고 2013후1900 판결, 거절결정, 유사
▣ 판결요지

 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 
거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 
주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 
하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 할 것이다.
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 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 
두 개의 상표를 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부의 
관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 
기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 
상표는 서로 유사하다고 할 것이다.

020. 대법원 2013.1.16. 선고 2011후3322 판결, 등록무효, 유사 [한설화 판례]
▣ 판결요지

 상표의 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 
상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 
것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자나 거래자가 
오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다.

022. 대법원 2018.2.9. 선고 2015후1690 판결, 등록무효, 유사 [자생초 판례]
▣ 판결요지

[둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표의 유사 여부를 판단하는 방법] 둘 이상의 문자 또는 
도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 
판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 
함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 
결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다.

[상표에서 요부가 존재하는 경우 그 부분이 분리관찰되는지 따질 필요 없이 요부만 대비함으로써 상표의 유사 
여부를 판단할 수 있는지 여부] 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 
두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 
상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 
상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 

상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 
전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 
식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 
한다.

023. 대법원 2017.3.9. 선고 2015후932 판결, 등록무효, 비유사 [몬스터에너지 판례]
▣ 판결요지

[상표 중에서 요부가 있는 경우, 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요한지 여부] 둘 
이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 
유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 
기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 
적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다.

[상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분이 요부가 될 수 있는지 여부] 상표에서 요부는 다른 구성 
부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 
여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 
된다고 할 수 없다.
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[결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 판단하는 방법] 한편 결합상표 
중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 
포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 
고려할 수 있으므로, 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 
식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 
등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

026. 대법원 2000.1.28. 선고 97후3272 판결, 등록무효, 비유사 [미스터 피자 판례]
▣ 판결요지

 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 지정서비스업의 보통명칭, 관용표장, 기술적 표장, 업종표시나 기타 
식별력이 없는 부분은 제외하고, 수요자의 주의를 끌기 쉬운 식별력 있는 요부를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 
할 것이다.

 상표의 등록 가부나 식별력의 유무는 그 지정서비스업과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 다른 등록례에 
구애받을 것은 아니며

027. 대법원 1995.3.17. 선고 94후2070 판결, 등록무효, 유사 [LG트윈스 판례]
▣ 판결요지

 간단하고도 흔한 표장이라고 볼 수 없을 뿐만 아니라 간단하고 흔한 표장이라 할지라도 그 하나만으로는 
식별력이 부족하여 등록받을 수 없다는 것에 그칠 뿐 다른 것과 결합하여 전체상표 중 일부로 되어 있는 경우에도 
전혀 식별력을 가지지 못하는 것은 아니므로 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 이 부분은 무조건 식별력이 
없다고 하여 비교대상에서 제외할 수는 없다고 할 것이고

029. 대법원 2002.7.26. 선고 2002후765 판결, 거절결정, 유사 [비츠 판례]
▣ 판결요지

 대비대상이 되는 두 상표 중 하나가 자타 상품의 식별력이 없는 것이라면 설사 그 대비되는 상표와 
외관·호칭·관념 중 일부에 동일·유사한 점이 있다 하더라도 상표 전체로서 수요자들로 하여금 상품 출처의 
오인·혼동을 피할 수 있게 하는 가능성이 크다 할 것이므로 오로지 기술적 표장만으로 된 상표와 다른 식별력 있는 
상표의 유사 여부를 판단함에 있어서도 상표의 식별력 유무는 고려대상이 되어야 할 것이다.

030. 대법원 2003.1.10. 선고 2001후2986 판결, 거절결정, 유사 [DRAGON QUEST 판례]
▣ 판결요지

 문자들의 결합관계 등에 따라 ’독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분‘, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 
있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 
상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 할 것이다.

036. 대법원 2016.7.14. 선고 2015후1348 판결, 거절결정, 유사
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▣ 판결요지
 도형상표들에서는 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 

경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 
한다.

037. 대법원 2015.10.15. 선고 2014다216522 판결, 서비스표권침해금지 등, 유사
▣ 판결요지

 유사상표의 사용행위에 해당하는지에 대한 판단은 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 그 외관, 
호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 
때와 장소를 달리하여 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인⋅혼동할 우려가 있는지 여부의 
관점에서 이루어져야 한다.

040. 대법원 1996.7.30. 선고 95후1821 판결, 등록무효, 비유사 [ROLEX 판례]
▣ 판결요지

  비록 2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 
유사해 보인다 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 
전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 상표의 현존 및 
사용 상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 
거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 
양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없다 할 것이어서, 그러한 
상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수는 없다 할 것이다.

040-1. 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023후11180 판결, 거절결정, 유사 [VICTORIA 판례]
▣ 사안

[수요자 설문조사 결과에 대한 취급] 상표의 유사 등에 관하여 수요자 인식에 대한 설문조사 결과의 증명력 
판단은 법관의 자유심증에 맡겨져 있는 것으로, 법관은 설문조사의 설계·실시 등이 그 설문조사의 해당 분야에서 
통상적으로 허용되는 객관적 절차와 기준에 맞게 수행되었는지를 살펴 그 증명력을 판단할 수 있다.

비록 수요자 인식에 대한 설문조사 결과에는 실제 수요자의 인식을 완벽하게 반영할 수 없다는 한계가 있지만, 그 
설문조사의 설계·실시 등이 이러한 객관적인 절차와 기준에 맞게 수행되었다면 설문조사는 결과의 신뢰성 자체를 
부정하는 것에는 신중할 필요가 있다.

조사 대상자 선정의 타당성에 의문이 있고, 조사 문항의 상표 제시 방식이나 구성 또한 적절하지 않아 신뢰성이 
떨어지므로 증거로서 채용하기 어렵다고 판단하였다.

041. 대법원 2006. 10. 26. 선고 2005후2250 판결, 등록무효, 상품별 결과 상이 [포카칩 
판례]
▣ 판결요지

2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 
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보인다 하더라도, 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래 실정과 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계 등을 
종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 출처에 관하여 오인·혼동할 
염려가 없을 경우, 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 
없으므로, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수 없다.

042 .대법원 2013. 6. 27. 선고 2011다97065 판결, 부정경쟁행위금지 등, 비유사 [오라클 
판례]
▣ 판결요지

금지청구를 인정할 것 인지의 판단은 사실심변론종결 당시를 기준으로 하여야 한다
(침해금지청구: 사실심 변론종결 당시 기준, 손해배상청구: 침해시 기준)

045. 대법원 2013.3.14. 선고 2010도15512 판결, 상표법위반, 유사
▣ 판결요지

 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일·유사하여 양 상표를 다 
같이 동종상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 양 
상표는 유사하다고 보아야 할 것이다.

 디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 
하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 
있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 하고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 
판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 
주지저명성, 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 
식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다.

045-1. 대법원 2023.9.21. 선고 2023도352 판결, 상표법위반, 유사 [번피트니스 판례]
▣ 판결요지

  둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 
상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 
기억 · 연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 
적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비 · 판단하는 것이 
필요하다. 

 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지 · 저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 
부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 
상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 
판단하여야 한다.
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03. 상품(서비스 포함)의 사용 및 유사 등

045-2. 대법원 2013.7.12. 선고 2012후3077 판결, 등록취소 [WCO 판례]
▣ 판결요지

 여기서 ‘서비스업’을 영위한다고 함은 독립하여 상거래의 대상이 되는 서비스를 타인의 이익을 위하여 제공하는 
것을 업으로 영위한다는 의미이므로, 아무런 대가를 받지 아니하는 자원봉사나 단순한 호의에 의한 노무 또는 
편익의 제공 등과 같이 상거래의 대상이 되지 아니하는 용역을 일정한 목적 아래 계속적·반복적으로 제공하였다고 
하더라도 상표법상의 서비스업을 영위하였다고 할 수 없다.

046. 대법원 2011.7.28. 선고 2010후3080 판결, 등록취소 [목촌옥 판례]
▣ 판결요지

 서비스표의 사용에는 서비스업에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 
또는 반포하는 행위는 물론, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 
수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 서비스표를 표시한 
것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 서비스의 제공에 이용하는 물건에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 
제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다고 할 것이다.

▣ 사안
그 판매대 위에는 위와 같이 즉석에서 구운 빵들이 담겨져 있는 나무 상자들이 놓여 있었고, 위 나무 상자 

앞부분에는 이 사건 등록서비스표가 표시되어 있는 사실, 위 나무 상자들 주변에는 위 매장에서 판매되는 빵의 
종류·가격 등이 표시되어 있는 나무판들이 놓여 있었는데, 위 나무판들에도 이 사건 등록서비스표가 표시되어 
있었다.

이 사건 등록서비스표가 위 나무 상자들 및 나무판들에 표시되어 서비스의 제공이 이루어진 이상, 이 사건 
등록서비스표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 판단하였다

049. 특허법원 2006.4.6. 선고 2005허9053 판결, 권리범위확인 [본죽 판례]
▣ 판결요지

[‘서비스표 사용’의 개념과 범위 및 상표로서의 사용과의 관계] ‘서비스표의 사용’의 개념에는 서비스를 제공하는 
장소에 부착한 간판에 서비스표를 표시하는 행위, 지정서비스업에 관한 광고전단, 정가표 또는 거래서류에 
서비스표를 붙여서 배포ㆍ사용하는 행위가 이에 포함되고, 나아가 서비스 제공시 수요자에게 제공하는 물건에 
서비스표를 붙이는 행위, 서비스 제공시 수요자에게 제공하는 물건에 서비스표를 붙인 것을 사용하여 서비스를 
제공하는 행위, 서비스의 제공시 그 제공에 수반되는 등 필수적으로 관계된 물건에 서비스표를 붙이는 행위도 이에 
포함된다.

[서비스표를 상품에 사용할 경우, 지정 서비스업과 상품의 유사 여부 판단 방법] 제공되는 서비스의 성질이나 
내용, 제공수단, 제공장소와 상품의 밀접한 관계 여부, 서비스의 제공과 상품의 제조·판매가 동일 사업자에 의하여 
행하여지는 것으로 인식되는지 여부, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는지 여부 등을 
따져 보아 거래사회의 통념에 따라 종합적으로 판단하여야 한다.

▣ 사안
[죽판매서비스에 죽용기 등의 사용이 포함되는지 여부] 한식점 경영업에서 ‘서비스표의 사용’의 범위에는 서비스 

이용을 위하여 손님에게 제공되는 물건에 표장을 붙이는 행위, 즉 죽을 제공하면서 죽을 담은 용기 또는 죽 용기를 
포장하는 쇼핑백에 표장을 붙이는 행위도 포함된다고 봄이 옳다. 확인 대상 표장의 사용이 등록서비스표의 사용에 
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포함되는 이상, ‘죽 용기 포장용 쇼핑백, 죽 용기, 젓가락, 냅킨’ 등을 사용상품으로 하는 확인 대상 표장은 ‘한식점 
경영업, 식당 체인업’을 지정 서비스업으로 하는 원고의 등록서비스표의 권리범위에 속한다고 할 수 있다.

050. 대법원 2018. 11. 9. 선고 2016후1376 판결, 등록무효, 유사 [APM24 판례]
▣ 판결요지

[지정서비스업의 유사 여부] 지정 서비스업의 유사 여부는 동일 또는 유사한 서비스표를 사용하였을 때 동일한 
영업 주체가 제공하는 서비스로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 제공되는 서비스의 
성질이나 내용, 제공 방법과 장소, 서비스의 제공자, 수요자의 범위 및 서비스 제공에 관련된 물품이 일치하는지 
여부 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단한다.

050-1ㆍ대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결, 거절결정, 비유사 [어반시스 판례]
▣ 판결요지

[상품 유사 판단] 지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 
의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으로 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 
용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 
판단하여야 한다

050-2ㆍ대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후1495 판결, 거절결정
▣ 판결요지

상품류 구분은 상표등록 사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사 범위를 정한 것은 아니므로, 
상품구분표의 같은 유별에 속하고 있다고 하여 곧바로 동일 또는 유사한 상품이라고 단정할 수는 없으며, 
지정상품의 동일·유사 여부는 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 
실정 등을 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 할 것이다.
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Part2. 거절이유

01. 사용의사(제3조 제1항 본문)

051. 특허법원 2018.10.5. 선고 2017나1148 판결, 손해배상 [탑플란트 판례]
▣ 판결요지

[무효사유가 있는 상표나 서비스표에 기초한 권리행사 가부] 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 
하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 상표권에 기초한 침해금지 또는 
손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니하고, 상표권침해소송을 담당하는 
법원으로서도 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 
상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있고

[등록서비스표가 사용의사가 없어 무효인지 여부] 상표법은 사용주의가 아닌 등록주의를 채택하고 있으므로, 
상표권은 등록에 의하여 발생하고, 실제로 이를 사용한 사실이 있는지 여부는 상표권 발생의 요건이 아니어서, 
국내에서 상표를 '사용하는 자'는 물론이고 '사용하고자 하는 자'도 자기의 상표를 등록받을 수 있다.

 상표에 대한 사용의사는 상표 출원인의 주관적, 내면적인 의사에 해당하므로 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 
객관적으로 결정하여야 함이 마땅하고, 이를 지나치게 엄격하게 요구하면 등록주의의 근간을 손상시킬 수 있다는 
점을 고려하여야 한다.

 상표의 지정서비스업을 영위함에 있어 법령상 제한이 있는 자라고 하여 반드시 당해 상표를 사용할 의사가 
없다고 일률적으로 단정하여서는 아니 되고, 그 지정서비스업과 출원인의 업무가 밀접한 관계에 있고, 출원인이 
사회적·경제적으로 당해 상표를 사용할 합리적인 필요성이 인정되는 경우에는 당해 상표에 대하여 사용의사를 
인정할 수 있다고 봄이 타당하다.

[판단] 비록 원고는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘치과업’을 영위하는 데 법령상 제한이 있지만, 그 
설립 목적이 치과병의원의 설립지원 및 운영지원사업 등으로서 위 치과업과 밀접한 관계에 있고, 실제로 위 각 
치과에 이 사건 등록서비스표의 사용권을 설정해주고 경영지원서비스를 제공하는 등 치과병의원의 운영지원사업을 
영위하였으며, 이러한 영업형태가 법령에 저촉된다고 볼 수 없으므로, 원고에게 사회적·경제적으로 이 사건 
등록서비스표를 사용할 합리적인 필요성이 인정된다고 봄이 타당하다.
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02. 제33조 제1항 제1호

052. 대법원 2004.9.24. 선고 2003후1314 판결, 거절결정
▣ 판결요지

 품종보호의 대상이 된 품종을 상품으로서 거래하는 경우에 거래계에서는 그 상품에 관하여 등록된 품종명칭 
외의 다른 명칭으로 그 상품을 지칭할 수는 없고, 품종명칭으로 등록된 표장을 그 품종의 보통명칭으로 보지 
않는다면, 누구든지 그 표장을 그 품종의 상표로 별도로 등록할 수 있게 되어, 등록상표와 품종명칭의 오인·혼동을 
방지하려는 종자산업법 제109조 제9호의 취지에 위배되는 결과를 가져오게 되어 부당하므로, 같은 법에 의하여 
품종의 명칭으로 등록된 표장은 등록이 됨과 동시에 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 상표법 제33조 
제1항 제1호의 보통명칭으로 되었다고 봄이 상당하다.
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03. 제33조 제1항 제2호

053. 특허법원 2008.9.25. 선고 2008허6710 판결, 등록무효 [버버리찰떡 판례]
▣ 판결요지

[상표법 제33조 제1항 제2호 해당여부] 관용표장 은 특정 종류의 상품을 취급하는 거래업계에서 그 상품의 명칭 
등으로 일반적으로 사용된 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 
것으로 인식되는 표장을 말한다.

 상표법 제33조 제1항 제1호에 규정된 보통명칭의 경우에는 거래업계의 동업자들뿐만 아니라 일반 소비자들에 
의해서도 특정 종류의 상품의 일반명칭으로 사용될 것을 요하나, 상표법 제33조 제1항 제2호에 규정된 관용표장은 
거래업계의 동업자들 사이에 자유롭게 사용된 표장이면 족하고, 전국적 범위가 아닌 특정 지역 거래업계의 
동업자들 사이에 자유롭게 사용된 표장도 이에 해당한다. 또한, 어떤 상표가 상표법 제33조 제1항 제2호에 규정된 
관용표장에 해당하는지 여부는 그 상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다.
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04. 제33조 제1항 제3호

053-1. 대법원 2022.6.30. 선고 2022후10128 판결, 등록무효 [로얄비 판례]
▣ 판결요지

 제33조 제1항 제3호 규정의 취지는 그와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 
표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있는 
경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 
공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있다.

 어떤 상표가 위 규정에서 정한 기술적 표장에 해당하는지는 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 
거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다. 상표가 지정상품의 산지 · 품질 · 원재료 · 효능 · 
용도 등을 암시하거나 강조하는 것으로 보인다고 하더라도, 상표의 전체적인 구성으로 볼 때 일반수요자나 
거래자가 단순히 지정상품의 산지 · 품질 · 원재료 · 효능 · 용도 등을 표시한 것으로 인식할 수 없는 것은 기술적 
표장에 해당하지 않는다. 

또한 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 
식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다.

▣ 사안
‘로열’이나 ‘ROYAL’의 사전적 의미나 거래상의 관념 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표가 지정상품의 원재료에 

‘로열젤리’나 ‘꿀’이 사용되었음을 암시하고 있다고 볼 수는 있을지라도, 나아가 지정상품에 그와 같은 원재료가 
사용되었음을 직감케 함으로써 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 
단정하기는 어렵다.

이 사건 등록상표는 고유한 의미를 내포한 두 개의 단어가 결합된 조어로서, 이로써 다른 사람들이 상품의 
원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 사용하고 있음을 통상적인 방법으로 자유롭게 표시하는 데에 관하여 어떠한 영향을 
미칠 수 없을 뿐 아니라, 이 사건 등록상표가 화장품 유통과정에서 누구에게나 필요한 표시라고 볼 수도 없으므로, 
이를 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않다고 보기도 어렵다.

053-2. 대법원 2024.1.11. 선고 2023후11074 판결, 등록무효 [양탕국 판례]
▣ 판결요지

 제33조 제1항 각 호에서 규정한 상표등록을 받을 수 없느 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 
관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 일반 수요자의 인식을 기준으로 객관적으로 
판단하여야 한다.

 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자가 지정상품의 단순한 품질 · 원재료 · 효능 · 용도 등을 표시하는 
것으로 인식할 수 없는 것은 제33조 제1항 제3호의 기술적 상표에 해당하지 않는다. 사회통념상 자타상품의 
식별력을 인정할 수 있고 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하지 않다고 인정되는 경우에 그 
상표는 식별력 없는 상표에 해당하지 않는다.

 상표의 식별력은 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태와 
거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성 및 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적 · 유동적인 
것이고, 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 
대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다. 

 따라서 상표가 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 일반 수요자가 
등록결정일 당시를 기준으로 그 상표를 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식한다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 
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독점시키는 것이 부당하다고 단정할 것은 아니고, 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 제33조 제1항 제3호 
또는 같은 항 제7호의 사유에 해당하는 구체적 사실을 주장 · 증명할 책임을 진다.

▣ 사안
이 사건 등록상표를 구성하는 ‘양탕국’이라는 용어가 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2015. 6. 9. 당시를 

기준으로 일반 수요자에게 서비스에 제공되는 물건 등인 커피의 옛 명칭으로 인식되었거나, 지정서비스업의 성질을 
커피에 관한 것으로 바로 느낄 수 있게 하는 정도로 인식되었다는 점이 증명되었다고 보기 어렵고

054. 대법원 2005. 10. 28. 선고 2004후271 판결, 등록무효 [나홀로 판례]
▣ 판결요지

이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업과 관련하여 전문직 종사자에게 업무를 위임하지 아니하고도 스스로 행할 
수 있도록 도와주는 방식, 즉 위 지정서비스업의 서비스 제공의 하나의 방식을 보통으로 표시하는 표장만으로 된 
서비스표이다.

055. 대법원 2016.1.14. 선고 2015후1911 판결, 거절결정 [알바천국 판례]
▣ 판결요지

 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 
때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 
경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이다. 따라서 어느 상표가 이에 
해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 
판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 
전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자가 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 
수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다.

057. 대법원 2019.7.10. 선고 2016후526 판결, 거절결정 [ChargeNow 판례]
▣ 판결요지

 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 
식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다.

▣ 사안
우리나라의 영어 보급 수준과 충전용 전자기기가 보편화된 거래사회의 실정을 고려하면, 수요자들로서는 이 사건 

출원상표·서비스표 “ ”의 관념을 ‘지금 충전하라’는 의미로 인식할 수 있다.

따라서 이 사건 출원상표·서비스표는 지정상품·서비스업의 용도나 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 
표장만으로 된 상표이다.

058. 대법원 2002.6.11. 선고 2000후2569 판결, 거절결정 [ORIGINAL JAZZ CLASSICS 
판례]
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▣ 판결요지
 기술적 문자상표가 도형화(도안화)되어 있어 일반인이 보통의 주의력을 가지고 있는 경우 전체적으로 보아 그 

도형화된 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르러 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없을 
만큼 문자인식력을 압도할 경우에는 특별한 식별력을 가진 것으로 보아야 하므로 이러한 경우에는 제33조 제1항 
제3호에서 정하는 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는' 표장이라고 볼 수 없다.

060. 대법원 2012.4.13. 선고 2011후1142 판결, 거절결정 [TOMATILLO 판례]
▣ 판결요지

 어떤 상표의 지정상품에 현실적으로 사용하는 원재료를 뜻하거나, 일반 수요자나 거래자가 그 지정상품의 
원재료로 인식하고 있는 표장은 상표등록을 받을 수 없고, 또한 출원 상표가 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 
갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록여부를 결정하는 결정 시이고 
거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다.

062. 특허법원 2012.1.20. 선고 2011허10474 판결, 거절결정 [maquillee 판례]
▣ 판결요지

[제33조 제1항 제3호에 해당하는지 여부] 외국어로 된 표장이 제33조 제1항 제3호의 성질표시에 해당하려면 
원칙적으로 일반수요자나 거래자가 직관적으로 그 의미를 인식할 수 있는 경우이어야 하나, 그 단어가 갖고 있는 
객관적인 의미가 상품의 품질 효능 용도 등을 나타내는 것이고, 실제 그와 같은 의미대로 상품의 품질 효능 용도 
등에 사용되고 있다면, 비록 그 단어 자체는 일반수요자들이 쉽게 접할 수 없어 사전 등을 찾아보고서야 알 수 
있는 것으로 보이더라도 이러한 표장은 성질표시표장에 해당한다.

064. 대법원 2000.12.8. 선고 2000후2170 판결, 거절결정 [PNEUMOSHIELD 판례]
▣ 판결요지

 이 사건 출원상표의 지정상품들은 생물학제제로서 그 성질상 약사법 제2조 제13항 소정의 전문의약품에 
속한다고 볼 수 있어서 그 주 거래자는 의사, 약사 등 특별히 자격을 갖춘 전문가라고 할 수 있으므로, 그들의 
영어교육수준에 비추어 보면 이 사건 출원상표가 위와 같은 뜻을 가진 'PNEUMO'와 'SHIELD'의 두 단어가 
결합됨으로써 그 지정상품과 관련하여 '폐렴예방백신' 등의 의미를 직감할 수 있게 된다고 할 것이어서, 이 사건 
출원상표는 그 지정상품의 효능·용도 등을 직접으로 표시하는 표장만으로 된 상표에 해당하여 제33조 제1항 
제3호에 의하여 등록될 수 없다고 판단하였다.

065. 대법원 1997.12.12. 선고 97후396 판결, 거절결정 [PARADENT HEALTH 판례]
▣ 판결요지

 상표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 
사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않는다 할 것이다.

 당해 지정상품이 의약품인 경우, 현재 우리 나라에서 모든 의약품이 반드시 의사나 약사 등 전문가에 의하여서만 
수요되거나 거래된다고 할 수 없고 많은 의약품들이 일반인들에 의하여도 직접 수요되거나 거래되고 있는 실정이라 
하겠으며 특수한 몇몇 의약품만이 의사, 약사 등 전문가들에 의하여 수요되고 거래된다 할 것이므로, 위와 같은 
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특수한 의약품이 아닌 한 의사나 약사 등이 아닌 일반 수요자를 기준으로 제33조 제1항 제3호 해당 여부를 
판단하여야 할 것이다.
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05. 제33조 제1항 제4호

066. 대법원 2005.10.7. 선고 2004후1441 판결, 등록무효 [척추동해비 판례]
▣ 판결요지

 우리 상표법이 문화재의 명칭으로 이루어진 상표를 상표부등록사유로 정하고 있지 않은 점 등에 비추어 이 사건 
등록상표가 문화재인 비문의 제목을 복사한 상표라는 점만으로는 식별력이 없다고 볼 수 없으므로, 이 사건 
등록상표에는 상표법 제33조 제1항 제1호내지 제4호및 제7호의 등록무효사유가 없다는 취지로 판단하였다.

067. 대법원 2018.2.13. 선고 2017후1342 판결, 등록무효 [사리원 판례]
▣ 판결요지

 제33조 제1항 제4호에 해당하는 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 
어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다. 여기서 ‘현저한 지리적 명칭’이란 일반 
수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻하고, 그 판단의 기준 시점은 원칙적으로 출원 상표에 대하여 등록 여부를 
결정하는 결정 시이다. 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 위와 같은 시점을 기준으로 교과서, 언론 
보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 
합리적으로 판단하여야 한다.

068. 대법원 1997.8.22. 선고 96후1682 판결, 거절결정[PIZZA TO GO 판례]
▣ 판결요지

 제33조 제1항 제4호에서 현저한 지리적 명칭이란 그 용어 자체가 특정상품과 관련하여 일반 수요자들에게 
즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장을 말하므로 출원상표가 현저한 지리적 명칭 그 자체가 아니라면 
출원상표와 현저한 지리적 명칭과를 칭호, 외관 및 관념의 면에서 종합적으로 고려하여 식별력 유무를 판단하여 
상표로서 등록될 수 있는 것인지의 여부를 가려야 한다.

069. 대법원 2012.12.13. 선고 2011후958 판결, 거절결정 [조지아 판례]
▣ 판결요지

  제33조 제1항 제4호에서 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 표장에만 적용되는 것이 아니고, 
현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 기술적 표장 등과 결합되어 있는 경우라고 하더라도 그 결합에 의하여 
본래의 현저한 지리적 명칭이나 기술적 의미 등을 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 새로운 식별력을 형성하는 것이 
아니라면 지리적 명칭 등과 기술적 표장 등이 결합된 표장이라는 사정만으로 위 법조항의 적용이 배제된다고 할 
수 없다. 한편 위 규정에서 말하는 현저한 지리적 명칭이란 단순히 지리적, 지역적 명칭을 말하는 것일 뿐 
특정상품과 지리적 명칭을 연관하여 그 지방의 특산물의 산지표시로서의 지리적 명칭임을 요하는 것은 아니라 할 
것이다. 따라서 그 지리적 명칭이 현저하기만 하면 여기에 해당하고, 지정상품과 사이에 특수한 관계가 있음을 
인식할 수 있어야만 하는 것은 아니다.

 상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표의 등록례는 특정 
상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없으며, 더욱이 출원상표의 등록 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 
관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것도 아니다.
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070. 대법원 2015.1.29. 선고 2014후2283 판결, 거절결정 [서울대학교 판례]
▣ 판결요지

 출원상표가 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 
상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 
경우에는 그 심결 시이다.

071. 대법원 2018.6.21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결 [AMERICAN UNIVERSITY 판례]
▣ 판결요지

 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 
상표로 등록할 수 있다. 현저한 지리적 명칭과 표장이 결합한 상표에 새로운 관념이나 새로운 식별력이 생기는 
경우는 다종다양하므로, 구체적인 사안에서 개별적으로 새로운 관념이나 식별력이 생겼는지를 판단하여야 한다.

071-1ㆍ대법원 2024. 10. 31. 선고 2023후10453 판결, 거절결정[성경김 판례]
▣ 판결요지

[상표법 제33조 제2항 해당 여부] 사용에 의한 식별력을 취득하는 출원상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 
한하고 그와 유사한 상표에 대하여 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 출원상표와 동일성이 인정되는 상표의 
장기간 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소이다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 등 참조). 
한편 출원상표와 동일하거나 동일성이 인정되는 부분이 그 부분만으로 독립성을 유지하면서 분리 인식될 수 
있다면, 다른 표장과 함께 사용되었더라도 그 사용 실적을 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 
판단하는 자료로 삼을 수 있다.

[사안 1] 이 사건 출원상표를 단독으로 그 지정상품에 사용하여 구이김 등의 상품을 제조·판매한 실적은 찾기 
어렵고, 실사용상표들은 모두 대한민국 지도 모양의 도형인 이 사건 출원상표 부분 외에 적어도 1개 이상의 문자 
부분이 결합한 표장으로서 도형만으로 구성된 이 사건 출원상표와 동일한 표장이라고 볼 수 없다.

[사안 2] 실사용상표들을 접한 일반 수요자는 문자 부분을 포함한 실사용상표 전체 혹은 실사용상표 2, 3 중 
'지도표', '성경' 부분을 그 출처 표시로서 인식할 것이고, 이 사건 출원상표 부분을 원고 상품의 주요한 출처 
표시로 인식한다고는 보이지 않으므로, 원고가 실사용상표들을 사용하여 판매한 실적을 이 사건 출원상표의 사용에 
의한 식별력 취득 여부를 판단하는 자료로 삼을 수 없다.
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06. 제33조 제1항 제5호

072. 대법원 1992.5.22. 선고 91후1885 판결, 거절결정 [Best Company 판례]
▣ 판결요지

 상표의 특별현저성이라 함은 제33조의 규정에 비추어 일반적으로 거래상 자타상품의 식별력 또는 상품의 출처를 
표시하는 것이라고 해석되므로 도형과 문자가 결합된 상표에 있어서는 그 상표의 외관, 칭호, 관념 등만으로 따질 
것이 아니라 그 결합되어 있는 전체의 구성을 관찰하여 그것이 거래상 자타상품의 식별력이 있는지 여부와 
일반거래자나 수요자들이 그 상표에 의하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다.

[사안] 현실적으로 거래사회에서 다수 존재하는 법인이나 단체의 명칭임을 나타낸 것



[지식재산유공 변리사] 의심없이 믿고 따라올 수 있는 유일한 강의 상표법 판례밑줄정리

성공을 위한 최고의 투자
변리사스쿨

- 26 / 92 -
합격까지 한발자국 더 

다가갔습니다.

07. 제33조 제1항 제6호

073. 대법원 2004.11.26. 선고 2003후2942 판결, 거절결정 [R-M 판례]
▣ 판결요지

 제33조 제1항 제6호의 ‘간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표’에 해당하여 등록을 받을 수 없는지 여부는 
거래의 실정, 그 표장에 대한 독점적인 사용이 허용되어도 좋은가 등의 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여야 
한다.

074. 대법원 2007.3.16. 선고 2006후3632 판결, 거절결정
▣ 판결요지

 흔히 사용하는 도형을 도안화한 표장의 경우에는 그 도안화의 정도가 일반 수요자나 거래자에게 그 도형이 본래 
가지고 있는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르러야 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하지 
아니한다고 할 것이다.

075. 대법원 2003.5.27. 2002후291 판결, 거절결정 [CP 판례]
▣ 판결요지

 알파벳 두 글자를 결합한 상표는 그 구성이 특별히 사람의 주의를 끌 정도이거나 새로운 관념이 형성되는 
경우에는 그 상표를 구성하는 문자를 직감할 수 있다고 하더라도 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표에 
해당한다고 할 수 없을 것이다.
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08. 제33조 제1항 제7호

076. 대법원 1997.2.28. 선고 96후979 판결, 거절결정
▣ 판결요지

 제33조 제1항 제8호 소정의 “제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 
것인가를 식별할 수 없는 상표"라 함은 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 
상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 
의미인데, 어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 
거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는 것이다.

077. 대법원 2007.11.29. 선고 2005후2793 판결, 거절결정 
[engineering your competitive edge 판례]
▣ 판결요지

 출원상표가 여러 개의 단어로 이루어진 문구 혹은 문장으로 구성되었다는 이유만으로 식별력이 없게 되어 
제7호에 해당한다고 할 수는 없을 것이고, 나아가 지정상품이나 지정서비스업과 관련하여 볼 때에 그 출처를 
표시한다고 하기보다는 거래사회에서 흔히 사용되는 구호나 광고문안으로 인식되는 등의 사정이 있어 이를 
특정인이 독점적으로 사용하도록 하는 것이 부적절하게 되는 경우에 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 그 
등록이 거절되어야 할 것이다.
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09. 사용에 의한 식별력

077-1.대법원 1990. 11. 27. 선고 90후816 판결, 권리범위확인
▣ 판결요지

특정인이 상당한 기간 동안 독점적, 계속적으로 상표로 사용하여 특정 상품의 표지로 인식되고, 사용한 결과 
수요자들이 그 상표를 누구인가의 상품 표지로 승인하고 있어야 하지만, 현실로 특정한 자의 상품이라고 인식될 
필요까지는 없어, 구체적으로 그 성명이나 명칭 등이 알려져야 하는 것은 아니다.

078. 대법원 2012.12.27. 선고 2012후2951 판결, 등록무효 [몬테소리 판례]
▣ 판결요지

[‘기타 식별력 없는 상표’가 등록결정 또는 지정상품추가등록결정 당시 사용에 의한 식별력을 구비하였는지를 
판단하는 기준이 되는 상표사용실적] 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 
업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 
상표법 1)제33조 제1항 제7호의 식별력이 없는 상표에 해당하지 아니하게 되고, 그 결과 상표 등록을 받는데 
아무런 지장이 없다. 이는 같은 조 제2항에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 아니하다는 사정만으로 달리 볼 
것은 아니다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결 등 참조).

 그런데 제33조 제2항에서 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 사이에서 그 상표가 누구의 업무에 
관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있을 경우 같은 조 제1항 제3호~제7호의 규정에도 불구하고 
상표등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적·독점적 권리를 
부여하는 것이므로 그 기준을 엄격하게 해석·적용하여야 한다. 

 따라서 그 상표가 어느 정도 선전·광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 사정만으로는 그 
상표가 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 수 없고, 그 상표 자체가 
수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있다는 것을 증거에 의하여 알 수 
있어야 하며, 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다.

 그러한 상표가 해당 지정상품에 관하여 등록결정 또는 지정상품추가등록결정 당시 사용에 의한 식별력을 
구비하였는지는 원칙적으로 출원인의 상표사용실적을 기준으로 판단하여야 한다. 다만 경우에 따라서는 출원인이 
출원 전에 실제 사용자로부터 그 상표에 관한 권리를 양수할 수도 있는데, 그러한 경우에는 출원인 이외에 실제 
사용자의 상표사용실적도 고려하여 출원상표가 사용에 의한 식별력을 구비하였는지를 판단할 수 있다.

[사안] 소외 회사의 실사용 표장들은 이 사건 등록 서비스표와 동일성이 인정되는 ‘몬테소리’라는 문자 부분이 
독립성을 유지한 채 다른 문자 부분 등과 결합되어 있는 것인데, 그와 같이 결합된 다른 문자 부분은 피교습자의 
나이나 교습 내용을 표시하기 위해 흔히 쓰이는 표지에 불과하므로 그러한 결합으로 인하여 ‘몬테소리’라는 표장이 
사용되었다고 볼 수 없을 정도의 새로운 관념이 형성되는 것도 아니어서, 실사용 표장들은 그 구성 중 
‘몬테소리’라는 부분만으로 분리되어 인식될 수 있다.

079. 대법원 2017.9.12. 선고 2015후2174 판결, 거절결정 [단박대출 판례]
▣ 판결요지

 제33조 제2항에서 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 

1) 구법과 달리 현행법 제33조 제2항에는 제7호도 포함
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시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 
경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 수요자의 대다수에게 
특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다.



[지식재산유공 변리사] 의심없이 믿고 따라올 수 있는 유일한 강의 상표법 판례밑줄정리

성공을 위한 최고의 투자
변리사스쿨

- 30 / 92 -
합격까지 한발자국 더 

다가갔습니다.

10. 기타 식별력 관련 쟁점들

082. 대법원 2008.5.15. 선고 2005후2977 판결, 권리범위확인 [알파 판례]
▣ 판결요지

 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 
등록 또는 지정상품 추가등록 전부터 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 
인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 
있으나, 그렇다고 하더라도 그 부분이 사용되지 아니한 상품에 대해서까지 당연히 식별력 있는 요부가 됨을 전제로 
하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 없다.

[사안] ” ”, “ALPHA” 또는 “알파”는 간단하고 흔히 있는 표장이나 “그림물감”에 관하여 오랜 기간 사용된 
결과 이 사건 등록상표의 지정상품으로 그림물감 등이 추가로 등록되기 이전부터 이미 수요자들 사이에 특정인의 

업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 왔다고 할 것이므로, “ ”, “ALPHA” 또는 “알파”는 
‘그림물감’과 이와 거래 사회의 통념상 동일하게 볼 수 있는 ‘수채물감, 유화물감, 아크릭물감, 포스터칼라, 
염색물감’에 관하여는 독립하여 자타상품의 식별 기능을 할 수 있는 부분에 해당.

이러한 사정만으로는 “ ”, “ALPHA” 또는 “알파”가 “그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릭물감, 포스터칼라, 
염색물감”을 제외한 다른 상품에 대해서까지 곧바로 자타상품의 식별 기능을 할 수 있는 부분에 해당한다거나, 
확인 대상 표장에 “ALPHA” 또는 “알파” 부분이 포함되어 있다고 하여 곧바로 양 상표가 유사하다고 단정하기는 
어렵다.

084. 대법원 2014.3.20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결, 권리범위확인 [뉴발란스 판례]
▣ 판결요지

[상표의 식별력 판단 기준] 상표권의 권리범위확인심판 및 그 심결취소청구 사건에서 등록상표와 확인대상표장의 
유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력은 상표의 유사 여부를 판단하는 기준시인 심결 시를 
기준으로 판단하여야 한다. 

 그러므로 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였다고 하더라도 그 
등록상표를 전체로서 또는 일부 구성 부분을 분리하여 사용함으로써 권리범위확인심판의 심결 시점에 이르러서는 
수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 정도가 되어 중심적 식별력을 가지게 된 경우에는, 
이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단하여야 한다.

[무효사유의 항변 : 다수의견의 보충의견] 확인 대상 표장이 당해 등록상표에 관한 상표권의 효력이 미치는 
객관적 범위에 속하는지 여부만을 확정하는 것일 뿐, 거기에서 나아가 그 등록상표가 유효한지 여부 또는 상표권의 
침해를 둘러싼 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 확정하는 의미를 가지는 것은 아니다. 또한 권리범위확인심판에서의 
판단은 상표권 침해 소송이나 등록무효심판에 기속력을 미치지도 않는다(대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 
판결 등 참조).

결국 상표법은 권리범위확인심판 제도를 별도로 두고 있기는 하지만 이는 등록상표의 권리범위를 확인해 주는 
한정적 기능을 수행할 뿐이고, 등록상표의 등록무효 여부에 대한 최종적인 확정은 등록무효심판 절차에서, 상표권 
침해를 둘러싼 개별 당사자 사이의 권리관계에 관한 최종적인 판단은 상표권 침해 소송에서 각각 다루어지도록 한 
것이 상표법의 기본 구도라고 할 수 있다.

그러므로 등록상표에 등록무효사유가 존재한다고 하더라도 등록무효심결이 확정되지 아니한 이상 등록상표로서의 
효력은 여전히 유지된다고 보아야 한다.



[지식재산유공 변리사] 의심없이 믿고 따라올 수 있는 유일한 강의 상표법 판례밑줄정리
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따라서 권리범위확인심판 절차에서는 등록무효심결이 확정되기까지는 등록상표에 등록무효사유가 존재하는지 
여부를 고려할 필요 없이, 단지 확인 대상 표장이 그 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부에 관해서만 
심리·판단하는 것이 맞다.

대법원은 등록상표의 상표권에 근거하여 타인이 사용하고 있는 표장의 사용 금지나 그 사용으로 인한 손해의 
배상을 구하는 상표권 침해 소송에서, 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 
무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 상표권에 기초한 침해 금지 등의 
청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 함으로써(위 2010다103000 전원합의체 판결), 등록무효심판 
절차가 아닌 절차에서도 등록무효사유의 존부를 판단할 수 있는 길을 열어 두었다.

그러나 위와 같이 상표권 침해 소송에서 명백한 등록무효사유가 존재한다고 인정되어 권리남용의 항변이 
받아들여지더라도, 이는 권리의 부존재나 무효를 확인하거나 확정하는 것이 아니다. 단지 그 사건의 분쟁 당사자 
사이에 권리 행사의 제한 사유가 존재한다는 것을 인정하는 의미를 가질 뿐이고, 그 판결의 효력도 그 소송 당사자 
사이에서만 미치므로, 다른 제3자는 그 상표등록에 명백한 무효사유가 존재하지 아니한다고 주장하여 다투는 것이 
불가능하지 않다.

반면 권리범위확인심판은 그 심결이 확정되면 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 
미치는 대세적 효력을 가진다는 점에서 결정적 차이가 있다.

결국 상표권 침해 소송에서는 권리남용의 항변으로 등록무효사유의 주장을 인정하더라도 이는 그 당사자 사이에 
상대적 효력만을 가질 뿐이어서, 등록상표의 대세적 효력은 등록무효심판에 의해서만 부정할 수 있도록 한 
상표법의 기본 구조와 상충되는 바가 없다.

그러나 심결에 대세적 효력이 있는 권리범위확인심판에서 상표등록의 무효사유 주장을 인정하게 되면 이는 위와 
같은 상표법의 근본 구도를 깨뜨리는 것이 되므로 상표권 침해 소송과는 법적 성격과 차원을 달리하는 것이다.

이렇게 보면, 등록무효사유가 존재하는 동일한 등록상표에 근거한 권리 주장에 대하여, 권리범위확인심판에서는 
권리범위를 확인하면서도 상표권 침해 소송에서는 그 상표권의 행사가 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다고 
함으로써 마치 상반되는 듯한 결론이 내려지는 경우가 있다고 하더라도, 이는 각 제도의 본래 목적과 기능에 따른 
것으로서 상호 모순된다고 할 수 없다.

또한 권리범위확인심판은 권리의 범위를 심판하는 것일 뿐 권리의 존재 자체를 확정짓는 것이 아니므로, 
권리범위확인심판에서 확인 대상 표장이 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단하였다고 해서 그 후 
등록무효심판에서 그 등록상표의 상표등록이 무효라고 판단하는 것이 반대 의견에서 지적하는 것처럼 서로 
모순된다고 할 것도 물론 아니다.
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11. 제34조 제1항 제1호

088ㆍ대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결, 등록무효
▣ 판결요지

[제34조 제1항 제1호 ‘기장’의 의미] 본 호에 규정된 ‘기장’이란 공적을 기념하거나 신분, 직위 등을 표상하는 
휘장 또는 표장을 의미하고, 이는 뒷부분에 ‘외국의 국기 및 국장’을 열거하고 있는 점에 비추어 대한민국의 기장을 
말하는 것으로 해석함이 상당하다.

[사안] 이 사건 해군사관학교 사관생도의 견장(우측 윗도면, 이하 ‘이 사건 견장’이라 한다)은 해군사관학교 
사관생도로서의 신분과 그 학년을 표상하므로 그 전체가 대한민국의 기장에 해당한다고 할 것이고,

이 사건 등록상표는 닻줄을 휘감은 검은색의 닻 모양의 도형만으로 구성되어 있는 반면, 이 사건 견장은 오각형 
도형의 중앙 바로 윗부분에 닻줄이 없는 닻 모양의 도형과 오각형 도형의 아랫부분에 학년을 표시하는 띠 형상의 
선 등을 포함하고 있는 차이가 있어서, 전체적으로 관찰하여 볼 때 이 사건 등록상표와 이 사건 견장은 그 외관이 
유사하지 아니하다. 따라서 이 사건 등록상표는 대한민국의 기장인 이 사건 견장과 유사하지 아니하므로 상표법 
제34조 제1항 제1호에 해당한다고 볼 수 없다.
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12. 제34조 제1항 제2호

089. 대법원 1997.7.11. 선고 96후2173 판결, 거절결정 [JAMES DEAN 판례]
▣ 판결요지

 본원상표와 같은 표장을 사용한 상품이 국내에서 유통됨으로써 국내의 일반 수요자들에게 어느 정도라도 
인식되었음을 인정할 자료가 없는 이상 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자들이 본원상표를 타인의 상품 
표장으로서 인식할 가능성은 없다.

090. 대법원 1998. 2. 13. 선고 97후938 판결, 거절결정 [MOZART 판례]
▣ 판결요지

본원 상표는 검은색 바탕에 흰 오선을 긋고 그 위에 단순히 고인의 성명 자체를 기재하여 상표로 사용한 것에 
지나지 아니할 뿐, 고인과의 관련성에 관한 아무런 표시가 없어 이를 가리켜 상표법 제34조 제1항 제2호 소정의 
고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당한다고 볼 수 없고, 또한 본원 상표 자체의 의미에서 선량한 
도덕관념이나 국제신의에 반하는 내용이 도출될 수는 없으며, 상표법 제34조 제1항 제6호 소정의 타인이라 함은 
생존자를 의미.



[지식재산유공 변리사] 의심없이 믿고 따라올 수 있는 유일한 강의 상표법 판례밑줄정리
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13. 제34조 제1항 제3호

093. 특허법원 2005.3.17. 선고 2004허7425 판결, 등록무효 [이화여대 판례]
▣ 판결요지

 제34조 제1항 제3호의 취지는 저명한 업무표장을 가진 공익단체의 업무상의 신용과 권위를 보호함과 동시에 
그것이 상품에 사용되면 일반 수요자나 거래자에게 상품의 출처에 관한 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 일반 
공중을 보호하는 데에 있다고 할 것이다.





[지식재산유공 변리사] 의심없이 믿고 따라올 수 있는 유일한 강의 상표법 판례밑줄정리
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14. 제34조 제1항 제4호

094. 대법원 2010.7.22. 선고 2010후456 판결, 등록무효 [백남준 미술관 판례]
▣ 판결요지

 제34조 제1항 제4호에서 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라고 함은 상표의 
구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서에 
위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우 뿐만 아니라, 그 상표를 등록하여 
사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우도 포함된다. 또한 
제34조 제1항 제4호에 해당하는지 여부는 상표등록결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다.

[사안] 이 사건 등록상표 서비스표의 출원 경위 및 백남준 성명의 저명성 등에 비추어 보면, 피고가 고의로 
저명한 백남준 성명의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 이 사건 등록상표 서비스표를 출원·등록하여 사용하는 
행위는 저명한 비디오 아트 예술가로서의 백남준의 명성을 떨어뜨려 그의 명예를 훼손시킬 우려가 있어 사회 
일반인의 도덕관념인 선량한 풍속에 반할 뿐만 아니라, 저명한 백남준 성명의 명성에 편승하여 수요자의 구매를 
불공정하게 흡인하고자 하는 것으로서 공정한 상품 유통질서나 상도덕 등 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 
있으므로, 이 사건 등록상표 서비스표는 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당

095. 대법원 2004.7.9. 선고 2002후2563 판결, 등록무효 [눈높이 판례]
▣ 판결요지

국내에서 널리 알려지지 않은 상표를 모방하여 등록, 출원하는 행위가 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하지 
않는다는 취지일 뿐, 국내에서 그 관계 거래자 사이에서 널리 알려지기만 하였을 뿐 일반 공중의 대부분에까지 
널리 알려지지는 않은 상표를 모방·출원하는 행위가 당연히 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당한다는 취지가 
아니다.

096ㆍ대법원 2002. 7. 9. 선고 99후451 판결, 등록무효
▣ 판결요지

인용상표가 주지·저명하지 아니하다면 이를 모방하여 지정상품을 달리하여 출원한 것 자체만으로는 상표법 제7조 
제1항 제4호에 해당한다고 할 수는 없으며(대법원 1997. 10. 14. 선고 96후159, 2296 판결 등 참조), 여기서 
인용상표가 주지·저명하다는 것은 국내에서 주지·저명한 것을 말한다.

097ㆍ대법원 1992. 4. 24. 선고 91후1878 판결, 거절결정
▣ 판결요지

출원인이 출원한 본원 상표는 한 문자와 도형으로 이루어진 결합상표이거나 도형상표로서 그 표장의 구성이 
일견하여 부적을 표시한 표장임이 분명한바, 부적 그 자체가 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반한다고 할 수는 
없을 것이나, 이 사건 출원에서와 같이 국민들의 의식, 주생활의 일부를 이루는 지정상품인 신사복, 아동복, 
속내의, 양말, 모자, 혁대, 버클, 수건 등의 상표로 사용되어 판매되는 경우, 그 부적의 소지만으로 악귀나 잡신을 
물리치고 재앙을 막을 수 있다는 비과학적이고 비합리적인 사고를 장려하거나 조장하는 행위가 될 것이니 
과학적이고 합리적인 사고의 추구 및 근면 성실이라는 사회윤리를 저해하게 되어 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 
반한다고 생각된다.
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098. 대법원 2012.6.28. 선고 2011후1722 판결, 등록무효 [송석 판례]
▣ 판결요지

 상표의 구성 자체가 선량한 풍속 또는 공공의 질서에 반하는 경우가 아닌 상표의 출원·등록이 위 규정에 
해당하기 위해서는 상표의 출원·등록과정에 사회적 타당성이 현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 
질서에 반하는 것으로서 도저히 용인할 수 없다고 보이는 경우에 한하고 타인의 상표나 상호 등의 신용이나 
명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 출원하여 등록받았다거나, 또는 상표를 등록하여 
사용하는 행위가 특정 당사자 사이에 이루어진 계약을 위반하거나 특정인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 
위배된 것으로 보인다는 등의 사정만을 들어 곧바로 위 규정에 해당한다고 할 수 없다.

 [민법 103조 위배된다는 사정] 상표등록무효사유는 상표법에 법정되어 있어서 상고이유의 주장과 같이 이 사건 
등록상표의 출원·등록 및 사용행위가 원고에 대한 관계에서 민법 제103조에 위배된다는 사정만으로 이 사건 
등록상표가 등록무효로 될 수 있는 것은 아니다.

099. 대법원 2009.5.28. 선고 2007후3325 판결, 등록무효 [우리은행 판례]
▣ 판결요지

[등록서비스표의 기타 식별력없는 서비스표 해당여부] 위 도형은 파란색 원 바탕에 가운데의 흰색 부분 상단이 
하단과 달리 위쪽으로 갈수록 반원 형상으로 퍼져 나가면서 파란색으로 짙어지는 형태를 띠고 있어서, 전체적으로 
색채와 농도의 조절을 통하여 해가 솟아오르면서 빛이 퍼져 나가는 듯한 입체감을 주고 있고, 그 도형 부분이 
간단하고 흔히 있는 형태도 아니어서 문자 부분과는 구별되는 독자적 인식별력을 가진다고 할 것이므로, 이 사건 
등록 서비스표는 그 도형 부분의 식별력으로 인하여 상표법 제6조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 
서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표에 해당하지 않는다.

[제34조 제1항 제4호]  출원상표의 사용이 사회 공공의 이익을 침해하는 것이라면 이는 공공의 질서에 위반되는 
것으로서 허용될 수 없다고 보아야 할 것이다.

[사안] 이러한 결과는 ‘우리’라는 단어에 대한 일반인의 자유로운 사용을 방해하는 것이어서 ‘우리은행’을 포함하는 
이 사건 등록 서비스표의 사용은 위에서 본 사회 일반의 공익을 해하여 공공의 질서를 위반하는 것이라 하겠고, 
나아가 그와 같은 서비스표의 등록을 허용한다면 지정된 업종에 관련된 사람이 모두 누려야 할 ‘우리’라는 용어에 
대한 이익을 그 등록권자에게 독점시키거나 특별한 혜택을 줌으로써 공정한 서비스업의 유통질서에도 반하는 
것으로 판단된다. 따라서 이 사건 등록 서비스표는 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하는 것으로서 등록을 받을 
수 없는 서비스표에 해당한다고 보아야 할 것이다.

100. 대법원 2006.9.14. 선고 2003후137 판결, 등록무효 [LCI 판례]
▣ 판결요지

 제33조 제1항 제4호 규정이 상표 자체의 성질에 착안한 규정인 점, 상표법의 목적에 반한다고 여겨지는 상표에 
대하여는 상표법 제7조 제1항 각 호에 개별적으로 부등록사유가 규정되어 있는 점, 상표법이 상표선택의 자유를 
전제로 하여 선출원인에게 등록을 인정하는 선출원주의의 원칙을 채택하고 있는 점 등을 고려하여 보면, 상표의 
구성 자체가 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반하는 경우가 아닌 상표의 출원·등록이 위 규정에 해당하기 
위해서는 상표의 출원·등록과정에 사회적 타당성이 현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 
반하는 것으로서 도저히 용인할 수 없다고 보이는 경우에 한하고, 고의로 저명한 타인의 상표나 상호 등의 명성에 
편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용하는 것이 아닌 이상, 상표를 등록하여 사용하는 
행위가 특정 당사자 사이에 이루어진 계약을 위반하거나 특정인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배된 것으로 
보인다고 하더라도 그러한 사정만을 들어 곧바로 위 규정에 해당한다고 할 수 없다.
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101. 대법원 1993. 7. 27. 선고 92후2311 판결, 거절결정
[THORNTON BAY CLOTHING COMPANY 판례]
▣ 판결요지

법인으로 된 출원인의 명칭과 다른 명칭이 상표로 출원되고 있는 경우, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 
할 염려가 있는지의 여부는 일률적으로 판단할 수 없고, 구체적인 경우에 개별적으로 살펴보아야 할 것이다.

101-1. 특허법원 2003.5.1. 선고 2002허6664 판결, 등록무효 [스모프치킨 판례]
▣ 판결요지

[상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하기 위한 요건] 일반적으로 문제가 된 상표가 타인의 상표를 모방한 
상표로서 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하기 위해서는 모방의 대상이 된 상표(인용상표)가 주지·저명하여야 
하고, 주지·저명하다는 것은 국내를 기준으로 하는 것.

 상표법에는 타인의 저작권의 목적이 되는 도형을 포함하는 표장의 등록을 금지하는 규정이 없고, 저작권은 
상표권과 달리 그 발생에 있어 무방식주의를 채택하고 있어 상표 심사단계에서 그 출원상표가 이미 발생한 
저작권과 저촉되는지 여부를 심사하기가 현실적으로 곤란하며, 제92조 제1항이 상표권과 저작권의 저촉관계에 
관하여 별도로 규정하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 타인의 저작권의 목적인 도형 등을 상표로서 등록하는 것 
자체를 공공의 질서나 선량한 풍속을 문란케 하는 것으로서 곧바로 제34조 제1항 제4호의 부등록사유에 
해당한다고 하기는 어렵다 할 것이다.

101-2. 특허법원 2003. 8. 14. 선고 2003허2027 판결, 등록무효 [태권브이 판례]
▣ 판결요지

어떤 상표가 타인의 상표를 모방한 상표로서 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당한다고 하기 위해서는, 모방의 
대상이 된 인용상표가 등록상표의 등록 결정 당시에 그 지정상품과 관련하여 그 수요자나 거래자들에게 특정인의 
상표로서 널리 알려져 있어야 한다
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15. 제34조 제1항 제6호

102. 대법원 2013.10.31. 선고 2012후1033 판결, 거절결정 [2NE1 판례]
▣ 판결요지

 제34조 제1항 제6호에서 타인의 명칭 등이 저명한지는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량 및 거래의 범위와 
상품거래의 실정 등을 고려하여 사회통념상 또는 지정상품과 관련한 거래사회에서 타인의 명칭 등이 널리 인식될 
수 있는 정도에 이르렀는지 여부에 따라 판단하여야 한다.

[거절결정에 대한 심판의 심결취소소송에 민사소송법상 보조참가에 관한 규정이 준용되는지 여부] 보조참가에 
관하여 소송결과에 이해관계가 있는 자는 한쪽 당사자를 돕기 위하여 법원에 계속 중인 소송에 참가할 수 있다고 
규정하고 있으므로, 거절결정에 대한 심판의 심결취소소송에도 민사소송법상의 위 보조참가에 관한 규정이 
준용된다.

103. 특허법원 2016. 5. 19. 선고 2015허7292 판결, 거절결정 [TIARA 판례]
▣ 판결요지

상표법 제34조 제1항 제11호 이외에 상표법 제34조 제1항 제6호가 별도로 규정되어 있는 점 등에 비추어, 
상표법 제34조 제1항 제6호의 규정 취지는 상품이나 서비스의 출처의 오인·혼동을 방지하기 위한 규정이 아니라 
타인의 인격권을 보호하기 위한 규정.
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16. 제34조 제1항 제7호

103-1. 대법원 2016.3.24. 선고 2015후2020 판결, 등록무효 [한솔참숯찜질방 판례]
▣ 판결요지

 제34조 제1항 제7호의 타인에 해당하는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 일반원칙에 따라 등록결정 시 또는 
거절결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다.
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17. 제34조 제1항 제11호

103-2. 대법원 2023.11.16. 선고 2020후11943 판결, 등록무효 [LEGO 판례]
▣ 판결요지

  제34조 제1항 제11호 후단의 취지는 출처의 오인 · 혼동 염려는 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 
손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 
가치를 보호하기 위한 것이다. 

 여기에서 말하는 '식별력을 손상시킬 염려'는 '타인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관 관계, 즉 
단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려'를 의미한다.

 상표등록 무효심판 청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에서 규정하는 타인의 
저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는, 등록상표와 저명상표의 동일 · 유사 정도, 
저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지 
여부, 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 한다.

[사안] ‘  ’ 출원 당시 수요자들에게 원고의 출처를 표시하는 것으로 
현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당한다.

‘CHEM’ 부분과 ‘PHARMA’ 부분은 그 지정상품인 의약품류의 원재료, 효능, 용도 등을 기술하는 것으로서 
식별력이 없거나 미미하다. 따라서 이 사건 등록상표 중 독립하여 상품의 출처 표시 기능을 수행할 수 있는 요부는 
‘LEGO’ 부분.

또한 ‘LEGO’ 부분은 수요자들에게 이 사건 등록상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 하므로, 이 
사건 등록상표와 선사용상표들 사이에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성이 높다고 보인다.

이러한 사정을 모두 종합하여 보면, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우, 저명상표인 선사용상표들이 
가지는 식별력, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 봄이 타당하다.

104. 대법원 2015.1.29. 선고 2012후3657 판결, 등록무효 [현대 판례]
▣ 판결요지

 제33조 제1항 제10호는 일반 수요자에게 저명한 상품이나 영업과 출처에 오인·혼동이 일어나는 것을 
방지하려는데 그 목적이 있으므로, 위 규정에 따라 상표등록을 받을 수 없는 상표와 대비되는 저명한 상표(이하 
‘선사용표장’이라고 한다)의 권리자는 상표등록 출원인 이외의 타인이어야 한다. 

 여기서 선사용표장의 권리자는 개인이나 개별 기업뿐만 아니라 그들의 집합체인 사회적 실체도 될 수 있다. 
그리고 경제적·조직적으로 밀접한 관계가 있는 계열사들로 이루어진 기업그룹이 분리된 경우에는, 그 기업그룹의 
선사용표장을 채택하여 등록·사용하는데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 그 선사용표장에 
화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 선사용표장을 승계하였다고 인정되는 계열사들을 선사용표장의 권리자로 
보아야 한다.

 한편, 제34조 제1항 제11호에 의하여 상표등록을 받을 수 없는지 여부를 판단하는 기준시는 그 상표의 
등록출원시이고, 위 규정의 타인에 해당하는지 여부는 등록 결정시를 기준으로 판단하여야 한다.

 나아가 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동이 있는지 여부는 타인의 선사용표장의 저명 정도, 
등록상표와 타인의 선사용표장의 각 구성, 상품 혹은 영업의 유사성 또는 밀접성 정도, 선사용표장 권리자의 
사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합하여 판단하여야 한다.

[사안] 반면, 피고는 2000. 5.경 상호를 ‘현대이미지퀘스트주식회사’로 하여 구 현대그룹의 계열사이던 
현대전자산업주식회사의 자회사로 설립되었는데, 2001. 3.경 ‘이미지퀘스트주식회사’로 상호를 변경하였고, 상호를 
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‘주식회사 하이닉스반도체’, ‘ ’로 변경한 현대전자산업주식회사와 함께 2001. 7.경 구 현대그룹으로부터 계열 
분리되었다. 피고는 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록결정일 당시 범 현대그룹을 이루는 개별 그룹들과는 
경제적·조직적으로 아무런 관계도 맺고 있지 않다. 피고는 이 사건 선사용표장의 권리자가 될 수 없다.

105. 대법원 2010.5.27. 선고 2008후2510 판결, 등록무효 [TOEFL 판례]
▣ 판결요지

 제34조 제1항 제11호에서 규정하는 부등록사유란, 타인의 선사용상표의 저명 정도, 당해 상표와 타인의 
선사용상표의 각 구성, 상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표 권리자의 사업다각화 정도, 이들 
수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명한 상표나 그 
상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다고 할 것이다.

107ㆍ대법원 1995. 10. 12. 선고 95후576 판결, 등록무효 [Mickey & Minnie 판례]
▣ 판결요지

상표법 제34조 제1항 제11호에서 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 
할 염려가 있는 상표의 등록을 금지하고 있는 것은 일반 수요자에게 저명한 상품이나 영업과 출처에 오인·혼동이 
일어나는 것을 방지하려는 데 그 목적이 있으므로, 그 상표 자체로서는 그 주지 또는 저명한 상품 등에 사용된 
타인의 상표와 유사하지 아니하여도 양 상표 구성의 모티브, 아이디어 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 
또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 
출처에 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있는 경우에는 등록될 수 없다고 할 것이다
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18. 제34조 제1항 제12호 품질 오인

110. 대법원 1994.12.9. 선고 94후623 판결, 거절결정 [NECTAR 판례]
▣ 판결요지

 제34조 제1항 제12호에서 정하고 있는 “상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표"라 함은 그 상표의 구성 
자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 
상표를 말하고,

 특정의 상표가 품질오인을 일으킬 염려가 있다고 보기 위하여는, 당해 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 
현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 견련관계 내지 부실관계, 예컨대 양자가 동일계통에 
속하는 상품이거나 재료, 용도, 외관, 제법, 판매 등의 점에서 계통을 공통히 함으로써 그 상품의 특성에 관하여 
거래상 오인을 일으킬 정도의 관계가 인정되어야 하고,

 지정상품과 아무런 관계가 없는 의미의 상표로서 상품 자체의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있다는 사유만을 
가지고는 일반적으로 품질오인의 우려가 있다고는 할 수 없는 것이며, 그 염려가 있는지 여부는 일반수요자를 
표준으로 하여 거래통념에 따라 판정하여야 할 것이다.

[사안] "NECTAR"라는 영문 단어 자체는 그리스 신화에 나오는 “신주(神酒)”에서 유래한 것이나, 오늘날 일반 
수요자의 입장에서 본원 상표에 의하여 인식하는 상품은 “감미로운 음료, 감로, 과즙" 정도라 할 것인데, 본원 
상표의 지정상품들인 화장품류(향수, 향유, 로션 등)와는 동일 계통에 속하는 상품이라거나 재료, 용도, 외관, 제법, 
판매 등의 점에서 계통을 공통히 하는 관계에 있다 할 수 없고, 양자가 같은 액체 형상을 하고 있어 캔이나 병 
등의 용기에 담아 거래된다고 하는 경우에도 음료류와 화장품류는 그 용기에 있어서나 판매처에 있어서 확연히 
구별되므로 거래 통념상 화장품류의 일반 수요자들 사이에서 본원 상표로 인하여 상품 자체나 그 품질을 오인할 
염려는 없는 것으로 보아야 할 것이다.
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19. 제34조 제1항 제12호 수요자 기만

112. 대법원 2013.3.14. 선고 2011후1159 판결, 거절결정 [SODA 판례]
▣ 판결요지

 제34조 제1항 제12호에서 선사용상표의 권리자가 누구인지는 선사용상표의 선택과 사용을 둘러싼 관련 당사자 
사이의 구체적인 내부관계 등을 종합적으로 살펴 판단하여야 하고, 선사용상표의 사용자 외에 사용허락계약 등을 
통하여 선사용상표 사용자의 상표사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하여 온 
자가 따로 있는 경우에는 그를 선사용상표의 권리자로 보아야 하며 선사용상표 사용자를 권리자로 볼 것은 아니다.

[사안] 선사용상표는 원고가 선택한 상표로서 원고가 오랫동안 신발 등에 사용하여 일반 수요자에게 널리 알려진 
상표와 그 표장이 동일한 상표이고, 좋은시계는 늦어도 2001년경부터 선사용상표를 시계에 사용하기 시작하여 
오다가 2003. 4.경에는 원고로부터 원고의 관리·감독에 따르기로 약정하고 선사용상표에 관하여 통상사용권을 
설정받았으며, 원고가 2005. 4.경 통상사용권 설정계약을 해지하였음에도 그 해지의 효력을 다투면서 
선사용상표를 계속 사용하여 옴으로써 그 과정에서 선사용상표가 일반 수요자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 
있을 정도로 알려지게 되었다고 할 것이므로, 선사용상표의 권리자는 선사용상표를 선택하고 상표사용계약을 
통하여 좋은시계의 상표 사용을 통제하고 선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하는 권한을 가진 
원고라고 할 것이고, 선사용상표 사용자에 불과한 좋은시계를 권리자로 볼 것은 아니다.

이 사건 출원상표는 선사용상표의 권리자에 의하여 출원된 것이어서 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘수요자를 
기만할 염려가 있는 상표’에 해당한다고 할 수 없다.

113. 대법원 2013.3.14. 선고 2012후3619 판결, 등록무효 [MUCOTA 판례]
▣ 판결요지

  제34조 제1항 제12호에서 이미 특정인의 상표로 인식된 상표(이하 ‘선사용상표’라 한다)를 다른 사람이 
등록하여 사용할 수 있게 하는 것은 상품의 출처 및 품질에 대한 일반 수요자의 오인·혼동을 초래할 수 있으므로 

그에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 것이다.
 여기서 위 규정에 의한 상표등록 거부의 전제가 되는 선사용상표는 일반 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 수 

있을 정도로 알려져 있어야 할 것인데, 이는 그 선사용상표의 권리자가 직접 그 상표를 사용하거나 그 
권리자로부터 직접 그 상표의 사용에 관한 허락을 받은 사용권자의 사용 등으로 알려진 경우는 물론 상표 자체의 
사용권과는 직접 관계가 없는 제3자의 사용에 의하여 알려진 경우라도 상관이 없다. 

 따라서 외국회사에 의해 선사용상표가 표시된 상품을 수입판매하는 판매대리인이나 국내대리점 총판을 하는 
영업자가 선사용상표를 그 외국회사의 상품으로 인식시키는 방법으로 광고를 하는 등으로 사용함으로써 국내에서도 
그 상표가 외국회사의 업무와 관련된 상품을 표창하는 것으로 알려진 경우에는 비록 그렇게 알려진 것이 국내 
영업자의 사용 등으로 인한 것이라 하더라도 이는 외국회사의 상표로 알려진 것일 뿐 국내 영업자의 상표로 
알려진 것이라고 볼 것은 아니다. 

 그러므로 그 선사용상표의 권리자인 외국회사가 나중에 국내에 상표등록을 출원하였다고 해도 이를 ‘수요자를 
기만할 염려가 있는 상표’의 등록을 출원한 것이라고 할 수는 없다.

114. 대법원 2004.3.11. 선고 2001후3187 판결, 등록무효 [Scabal 판례]
▣ 판결요지

 제34조 제1항 제12호에서 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 
다른 상표(이하 '기존의 상표'라고 한다)나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 



[지식재산유공 변리사] 의심없이 믿고 따라올 수 있는 유일한 강의 상표법 판례밑줄정리

성공을 위한 최고의 투자
변리사스쿨

- 44 / 92 -
합격까지 한발자국 더 

다가갔습니다.

일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 
있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 그 기존의 상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 
상품에 사용되고 있거나 이에 못지 아니할 정도로 기존의 상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 
특별한 사정이 있으면 일반수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 
한다.

 기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자 등에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 
일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이며, 위 규정을 
적용한 결과 기존의 상표가 사실상 보호받는 것처럼 보인다고 할지라도 그것은 일반수요자의 이익을 보호함에 따른 
간접적, 반사적 효과에 지나지 아니하므로, 기존의 상표의 사용자가 그 상표와 동일 또는 유사한 제3의 상표가 
이미 등록되어 있는 사실을 알면서 기존의 상표를 사용하였다고 하더라도 그 사정을 들어 위 규정의 적용을 
배제할 수는 없다.

116. 대법원 2020.9.3. 선고 2019후11688 판결, 등록무효 [웨딩쿨 판례]
▣ 판결요지

 여기서 ‘특정인의 상표나 상품이라고 인식’되었다고 하기 위하여는 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 
수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니고, 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 그 상표의 
사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 
알려졌는지를 기준으로 판단하여야 한다.

117ㆍ대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결, 등록무효 [ASK 판례]
▣ 사안

이 사건 등록상표와 선사용상표들의 표장은 그 외관·호칭 및 관념이 동일 또는 유사하여 전체적으로 유사한 
상표라고 할 것인데, 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘방진안경, 보안용 챙, 보통안경, 선글라스, 손잡이 안경, 
수중안경, 스포츠용 고글, 안경알, 안경줄, 안경집, 안경테, 코안경, 코안경줄, 코안경테, 콘텍트렌즈, 콘텍트렌즈 
세척기’가운데 ‘선글라스, 스포츠용 고글’은 선사용상표들의 사용상품인 의류와 상품류 구분이 다르기는 하나 그 
수요자가 공통될 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 이미 거래사회에서는 어떤 기업이 특정 
브랜드를 전문화시키고 이 브랜드를 적극 사용하여 의류, 선글라스, 스포츠용 고글, 기타 잡화류 등을 생산하거나 
이들 제품을 한 점포에서 함께 진열·판매하는 이른바 토털 패션의 경향이 일반화되어 있어, 이 사건 등록상표가 
‘선글라스, 스포츠용 고글’ 상품에 사용된다면 의류와 유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 그것이 
선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 소지가 있으므로, 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 출처의 
오인·혼동을 불러일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 할 것이다.

118. 대법원 2017.1.12. 선고 2014후1921 판결, 등록무효 [Butterfly 판례]
▣ 판결요지

  그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 
선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 
정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 
못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있어야만 수요자로 
하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 수 있다.

119. 대법원 2015.10.15. 선고 2013후1207 판결, 등록무효 [소녀시대 판례]
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▣ 판결요지
 선사용상표가 그 사용상품에 대한 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 

획득하게 되면, 그 상표를 주지시킨 상품 또는 그와 유사한 상품뿐만 아니라 이와 다른 종류의 상품이라고 
할지라도 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 
생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있고 그 경우에는 어떤 상표가 선사용상표의 사용상품과 다른 상품에 
사용되더라도 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인ㆍ혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다.

 여기서 선사용상표가 저명상표인가의 여부는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간ㆍ방법ㆍ태양 및 거래범위 
등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부를 기준으로 판단하여야 한다.
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20. 제34조 제1항 제13호

120. 대법원 2022.12.1. 선고 2020후11622 판결, 거절결정 [제주일보 판례]
▣ 판결요지

  제34조 제1항 제13호에 규정된 부정한 목적이 있는지 판단함에 있어서는 특정인의 상표의 인지도 또는 
창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일 · 유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 
교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 출원상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지, 
상품의 동일 · 유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

출원인과 선사용상표를 사용해온 특정인 사이에 그 상표 및 상표를 기반으로 한 사업체, 관련 행정상의 인 · 허가 
또는 등록 등을 둘러싸고 여러 차례 민사소송이나 행정소송 등이 확정되었다면 이러한 일련의 경위와 결과는 
'부정한 목적'의 해석에서 모순되지 않도록 고려되어야 하며, 위 확정된 민사소송 등의 판결에서 인정된 사실은 
특별한 사정이 없는 한 유력한 증거가 된다.

121. 대법원 2019.8.14. 선고 2017후752 판결, 등록무효 [불스원샷 판례]
▣ 판결요지

 제34조 제1항 제13호에서 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 
상표(이하 ‘모방대상상표’라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 
사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 
가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 
손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 

 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 
인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 
사용하여야 한다.

 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 
태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 
한다.

 등록상표의 출원인에게 부정한 목적이 있는지 여부는 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다.

123. 대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431 판결, 등록무효 [노단자 판례]
▣ 판결요지

선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 
실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다. 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 
알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 
있으면 충분하다. 따라서 선사용상표의 사용 기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 
위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용실적이 고려될 수 없는 것은 아니다. 이와 같은 변경에도 
불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나, 변경 전의 사용만으로도 
특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용실적을 고려하여 위 규정이 
적용될 수 있다.
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128. 대법원 2013.5.9. 선고 2011후3896 판결, 등록무효 [썬퍼니처 판례]
▣ 판결요지

 등록상표의 출원일 당시에 모방대상상표가 실제 상표로 사용되고 있지 아니하거나 모방대상상표의 권리자가 이를 
상표로 계속 사용하려고 하는 의사가 명백하지 아니하다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되는 것은 아니다.

 즉 등록상표의 출원일 당시에 모방대상상표가 실제 상표로 사용되고 있지 아니하거나 모방대상상표의 권리자가 
이를 상표로 계속 사용하려고 하는 의사가 명백하지 아니한 경우에도, 모방대상상표가 과거의 사용실적 등으로 
인하여 여전히 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있고, 등록상표의 출원인이 
모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 
주거나 모방대상상표의 권리자가 이후 다시 위 상표를 사용하려고 하는 것을 방해하는 등의 방법으로 
모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적을 가지고 모방대상상표와 동일·유사한 상표를 사용하는 경우에는 
위 규정에 해당한다고 할 수 있고,

 모방대상상표가 상표로 사용되고 있는지 여부, 모방대상상표의 권리자가 이를 상표로 계속 사용하려고 하는 
의사가 있는지 여부는 모방대상상표가 특정인의 상표로 인식되어 있는지 여부와 등록상표 출원인의 부정한 목적 
여부 등 위 규정에서 정한 요건의 충족 여부를 판단하기 위한 고려요소 중 하나가 되는 것에 불과하다.
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21. 제34조 제1항 제20호

128-1. 대법원 2023.3.9. 선고 2022후10289 판결, 등록무효 [마스미 판례]
▣ 판결요지

 [일사부재리 원칙의 위반 여부] 등록무효심판청구 전 거절결정불복심판청구가 인용되어 위 거절결정을 취소하고 
특허청 심사국으로 환송하는 심결이 확정되었다고 하더라도 위 심결은 심판의 종류나 청구취지가 달라 그 
일사부재리의 효력이 이 사건 등록무효심판청구에까지 미치지 않는다

[제34조 제1항 제20호 해당여부] 제34조 제1항 제20호 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 
사용하거나 사용을 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라고 한다)임을 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 
권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일 · 유사한 상표를 동일 
· 유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.

 선사용상표는 원칙적으로 국내에서 사용 또는 사용 준비 중인 상표여야 하는데, 선사용상표에 관한 권리자가 
외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표법 제2조 제1항 
제11호에서 정한 상표의 사용행위를 한 바 없다고 하더라도, 국내에 유통될 것을 전제로 상품을 수출하여 그 
상품을 선사용상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되게 하였다면 
이를 수입하여 유통시킨 제3자와의 관계에서 선사용상표는 상표법 제34조 제1항 제20호의 '타인이 사용한 상표'에 
해당한다.

[사안] 피고가 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 선사용상표를 표시한 상품을 전시ㆍ양도하는 등의 행위를 한 
바는 없지만, 피고는 국내에 유통될 것을 전제로 외국에서 선사용상표를 표시한 사용상품을 수출하였고, 
선사용상표를 표시한 그대로 수입업자인 원고를 통해 국내의 정상적인 거래에서 양도·전시되는 등의 방법으로 위 
사용상품을 유통되게 하였다.

원고는 업무상 거래관계 등을 통해 선사용상표가 피고에 의하여 국내에서 사용되는 상표임을 알면서도 신의성실의 
원칙을 위반하여 그와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원하여 등록받았다고 봄이 타당하다.

128. 대법원 2020.9.3. 선고 2019후10739 판결, 등록무효 [장보고 판례]
▣ 판결요지

 제34조 제1항 제20호 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 
상표(이하 ‘선사용상표’라고 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 
대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 
그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.

 타인과 출원인 중 누가 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부 관계, 
선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 
상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다.

130. 대법원 2020.11.5. 선고 2020후10827 판결, 등록무효 [청문각 판례]
▣ 사안

양도계약 이후 위 표장을 상표로서 사용한 주체도 소외인 또는 원고라고 보아야 한다.
위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고가 이 사건 양도계약 등을 통하여 ‘청문각’이라는 표장의 

사용 권원을 소외인에게 이전하고 소외인 또는 원고가 위 표장을 사용하고 있다는 사실을 잘 알면서도 위 표장과 
동일·유사한 상표를 동일·유사한 서비스에 출원하여 이 사건 등록상표로 등록받은 것은, 소외인 또는 원고에 대한 
관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다고 평가할 수 있다.
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22. 제34조 제1항 제21호(구법 취소사유, 현행법 무효사유)

131. 대법원 2013.2.28. 선고 2011후1289 판결, 등록취소 [abbi 판례]
▣ 판결요지

[대리인 또는 대표자’의 해석적용] ‘대리인이나 대표자’라 함은 대리점, 특약점, 위탁판매업자, 총대리점 등 널리 
해외에 있는 수입선인 상표소유권자의 상품을 수입하여 판매·광고하는 자를 가리킨다고 보아야 할 것이다.

계약에 의하여 대리점 등으로 된 자와 상표등록을 한 자가 서로 다른 경우에도 양자의 관계 및 영업형태, 대리점 
등 계약의 체결 경위 및 이후의 경과, 등록상표의 등록경위 등 제반 사정에 비추어 상표등록 명의자를 대리점 등 
계약의 명의자와 달리한 것이 위 상표법 규정의 적용을 회피하기 위한 편의적, 형식적인 것에 불과하다고 인정되는 
때에는 위 규정을 적용함에 있어 양자는 실질적으로 동일인으로 보아야 한다.

132. 대법원 2016. 7. 27. 선고 2016후717 판결, 등록취소 [만다효소 판례]
▣ 판결요지

[상표법 제34조 제1항 제21호 해당여부] 정당한 이유’가 있는 경우란 반드시 상표에 관한 권리를 가진 자가 
대리인 등의 상표 출원에 명시적으로 동의한 경우에 한정되지 아니하고, 묵시적으로 동의한 경우는 물론 상표에 
관한 권리를 가진 자가 우리나라에서 그 상표를 포기하였거나 권리를 취득할 의사가 없는 것으로 믿게 한 경우와 
같이 대리인 등이 당해 상표 또는 이와 유사한 상표를 출원하여도 공정한 국제거래 질서를 해치지 아니하는 
것으로 볼 수 있는 경우를 포함한다.

22-1. 제35조

132-1. 대법원 2002. 1. 8. 선고 99후925 판결, 거절결정
▣ 판결요지

선출원의 상표가 등록된 후 그 상표에 대한 등록무효심결이 확정된 때에는 상표등록과 그로부터 발생한 상표권은 
처음부터 존재하지 아니하였던 것이 되므로, 선출원이 처음부터 등록에 이르지 못하고 소멸된 경우와 마찬가지로 
선출원상표로서의 선원의 지위는 소급적으로 상실된다고 보아야 할 것이다.
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Part3. 상표권 및 사용권

01. 상표권 제한

133. 대법원 2013.3.18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결 [DATA FACTORY 판례]
▣ 판결요지

 [상표법저촉관계에서 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립하는지 여부] 
상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아(이하 ‘후출원 
등록상표’라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 
사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 
상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다.

133-1. 대법원 2006.9.11.자 2006마232 결정, 상표사용금지등가처분
▣ 판결요지

  제92조 제1항에서 등록상표가 그 등록출원 전에 발생한 저작권과 저촉되는 경우에 저작권자의 동의 없이 그 
등록상표를 사용할 수 없다고 한 것은 저작권자에 대한 관계에서 등록상표의 사용이 제한됨을 의미하는 것이고, 
저작권자와 관계없는 제3자가 등록된 상표를 무단으로 사용하는 경우에 그 금지를 구할 수 없다는 의미는 아니라 
할 것이다.

따라서 이 사건 상표가 위 망인이 창작한 저작물과 실질적으로 동일한 것이라 하더라도 상표권자인 
재항고인으로서는 위 저작물에 대한 저작권자가 아닌 이 사건 가처분의 피신청인들에 대하여는 상표권 침해를 
주장할 수 있다 할 것이다.

133-2. 대법원 2006. 9. 8. 선고 2006도1580 판결, 상표법위반
▣ 판결요지

상표권이나 서비스표권에 관하여 전용사용권이 설정된 경우 이로 인하여 상표권자나 서비스표권자의 상표 또는 
서비스표의 사용권이 제한받게 되지만, 제3자가 그 상표 또는 서비스표를 정당한 법적 권한 없이 사용하는 
경우에는 그 상표권자나 서비스표권자가 그 상표권이나 서비스표권에 기하여 제3자의 상표 또는 서비스표의 
사용에 대한 금지를 청구할 수 있는 권리까지 상실하는 것은 아니다.
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02. 상표권 이전등록

134. 대법원 2013.5.9. 선고 2011다71964 판결, 상표권이전등록 등 [KT로지스 판례]
▣ 판결요지

 상표권자에 대하여 상표권에 관한 이전약정에 기하여 이전등록을 청구할 권리를 가지는 사람이 이미 그 상표를 
실제로 사용하고 있다는 것만으로 상표권이전등록청구권의 소멸시효가 진행되지 아니한다고 할 수는 없다.

 상표를 당해 상표권의 지정상품에 사용하여 주지상표가 되는 등으로 별도의 법적 보호를 받을 수 있다고 
하더라도, 그 보호를 위하여 이전등록의무자의 시효소멸 주장이 일정한 범위에서 제한되어야 하는가 하는 것은 
위와 같은 법적 보호의 내용 또는 성질 등에 의하여 정하여질 문제로서, 상표 사용에 의한 소멸시효 진행의 저지 
여부와 직접적인 연관이 없다고 할 것이다.

[사안] 이 사건 합의에 기한 원고의 이 사건 상표권 등의 이전등록청구권에 관하여는 다른 특별한 사정이 없는 
한 그 발생 시부터 소멸시효가 진행되는 것으로 보아야 할 것이다.



[지식재산유공 변리사] 의심없이 믿고 따라올 수 있는 유일한 강의 상표법 판례밑줄정리

성공을 위한 최고의 투자
변리사스쿨

- 52 / 92 -
합격까지 한발자국 더 

다가갔습니다.

03. 상표권 회복

135. 대법원 2018.8.30. 선고 2016두36000 판결, 반려처분취소 [씨트리 판례]
▣ 판결요지

 상표권이 부적법하게 소멸등록되었다 하더라도 상표권의 효력에는 아무런 영향이 없고, 상표권의 존속기간도 
그대로 진행한다. 상표권이 부적법하게 소멸등록된 때에는 상표권자는 특허권 등의 등록령 제27조의 절차에 따라 
그 회복을 신청할 수 있다. 이러한 회복등록은 부적법하게 말소된 등록을 회복하여 처음부터 그러한 말소가 없었던 
것과 같은 효력을 보유하게 하는 등록에 불과하므로, 회복등록이 되었다고 해도 상표권의 존속기간에 영향이 
있다고 볼 수 없다.

[사안] 이미 존속기간 만료로 소멸한 이상 회복 등록을 하였다고 해서 이미 소멸한 상표권이 다시 살아나는 것은 
아니다.
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04. 상표권 무효시 쟁점

135-1. 대법원 2023.12.28. 선고 2022다209079 판결, 부당이득금
▣ 판결요지

[상표권에 대한 집행절차가 종료된 후 상표등록무효심결이 확정된 경우 그 집행절차가 무효로 되는지 여부] 
상표권에 대한 집행절차에서 매수인 등이 상표권을 취득하고 그 집행절차가 종료되었는데 그 후 상표등록 
무효심결이 확정됨에 따라 상표권을 소급적으로 상실하게 되더라도 상표권에 대한 집행절차의 효력이 무효로 
된다고 할 수는 없다.

 상표권에 대한 집행절차에서 상표권을 취득하였는데 집행절차가 종료된 후 상표등록 무효심결의 확정에 따라 그 
상표권이 처음부터 없었던 것으로 간주되더라도, 집행절차를 무효로 하면서까지 상표권 매수인이나 양수인을 
보호할 필요성이 있다고 단정하기 어렵다.

[사안] 상표권에 대한 집행절차가 종료된 후 상표등록 무효심결이 확정되었더라도 이 사건 상표권에 대한 
압류명령이나 이 사건 매각명령이 무효로 된다고 할 수 없으므로, 피고들이 이 사건 배당절차에서 각 배당받은 
배당금을 법률상 원인 없이 얻은 이익이라고 볼 수는 없다.
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05. 상표권 공유

135-2ㆍ대법원 2024. 7. 11. 선고 2023다216302 판결, 부정경쟁행위중지 등
[상표권이 발생하였던 주지표지라고 하더라도 상표권이 소멸한 경우까지도 그 표지의 사용허락에 공유자 전원의 

동의가 필요한지 여부] 한때 상표권이 발생하였던 주지표지라고 하더라도 그 상표권이 소멸한 이상 그 표지의 사용 
허락에 상표법 제93조 제3항에서 규정한 공유자 전원의 동의가 필요하다고 볼 수는 없다.
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Part4. 배타권 침해 실체

01. 정당권원 관련 – 사용권자 범위

136. 대법원 2004.9.24. 선고 2002다58594 판결, 손해배상 등
▣ 판결요지

[사안] 이 사건 계약에서 원고가 피고에게 1999. 1. 1.부터 2003. 12. 31.까지 5년 동안 국내에서 이 사건 
등록상표를 사용하여 라이선스 제품을 독점적으로 제조·판매할 수 있는 권리를 부여하고, 이를 위하여 이 사건 
등록상표에 관한 피고 명의의 전용사용권을 설정하기로 약정한 점에 비추어 볼 때, 이 사건 계약이 해지되기까지는 
원고는 이 사건 계약에 따라 피고 이외의 제3자에게 이 사건 등록상표의 사용을 허락할 수 있는 권리를 
상실하였다고 할 것이어서 원고에게 피고의 상표권 침해행위로 인한 손해가 있다고 보기 어렵다.

[상표권자의 승낙 없이 제3자에게 상표를 사용하게 하는 행위가 상표의 사용에 해당하는지 여부] 상표권자의 
승낙 없이 제3자에게 상표를 사용하게 하는 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 상표의 사용에 
해당하지 아니하고,

[상표권 침해행위에 해당하는지 여부] 상표법 제108조 제1항 제2호의 '교부 또는 판매'의 대상이 되는 것은 상표 
그 자체가 아니라 상표를 표시한 물건을 의미한다고 봄이 상당하므로, 피고가 여철모 등에게 이 사건 등록상표를 
사용하게 한 행위는 이 사건 계약의 해지 여부에 관계없이 상표법 제108조 제1호나 제2호 소정의 상표권 
침해행위에 해당한다고 할 수 없다.

137. 대법원 2013.11.28. 선고 2011다73793 판결, 손해배상 [소문난 삼부자 판례]
▣ 판결요지

[상표권 침해행위에 해당하는 여부] 사용권자가 등록상표를 직접 사용하지 않고 사용권이 없는 제3자가 사용하는 
때에는, 제3자가 사용권자와 주종관계를 맺고 사용권자의 영업이익을 위하여 사용권자의 실질적인 통제 아래 
등록상표를 사용하는 것과 같이 거래 사회의 통념상 제3자가 아닌 사용권자가 등록상표를 사용하고 있다고 볼 수 
있는 경우에 한하여, 사용권자는 물론 제3자도 상표권 침해의 책임을 지지 않는다.
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02. 정당권원 관련 – 상표권 남용

138. 대법원 1993.1.19. 선고 92도2054 판결, 상해·부정경쟁방지법위반
▣ 판결요지

 [부정경쟁방지법 제15조에 해당하는지 여부] 상표의 등록이나 상표권의 양수가 자기의 상품을 타업자의 상품과 
식별시킬 목적으로 한 것이 아니고, 국내에 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표가 상표등록이 되어 있지 
아니함을 알고, 그와 동일 또는 유사한 상표나 상호 표지 등을 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 
혼동을 일으키게 하거나 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 
상표권을 취득하는 경우에는 그 상표의 등록출원이나 상표권의 양수 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 
것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 
적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다.

139. 대법원 2007.1.25. 선고 2005다67223 판결, 가처분이의 [진한커피 판례]
▣ 판결요지

 [등록상표권자의 상표권의 행사가 권리남용에 해당하기 위한 요건] 상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 
목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 
상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 
공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 
신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 
가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 상표권의 
행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 
입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 
것은 아니다.

141. 대법원 2007.2.22. 선고 2005다39099 판결, 상표권침해금지 등 [ACM 판례]
▣ 사안

 [사용금지청구에 대하여] 위 사실관계에 의하면 원고는 위 ACM사의 국내 총판대리점 관계에 있던 회사로서 위 
ACM사가 국내에 상표등록을 하고 있지 않음을 기화로 이 사건 등록상표들을 출원·등록해 놓았다가, 피고를 
상대로 이 사건 등록상표권을 행사하여 그동안 피고가 정당하게 사용해 오던 ‘ACM’이나 이를 포함한 표장을 
피고의 인터넷 도메인 이름 또는 전자우편주소로 사용하거나 피고의 인터넷 홈페이지에서 사용하는 것을 
금지해달라고 청구하는 것임을 알 수 있는바, 비록 원고의 이 사건 상표권 행사가 권리행사라는 외형을 갖추었다 
하더라도 이 사건 등록상표권을 남용하는 것으로서 허용될 수 없다.

142. 대법원 2014.8.20. 선고 2012다6059 판결, 상표사용금지 등 [카타나 판례]
▣ 판결요지

[상표권 침해 주장에 대한 사실인정 판단] 상고심은 순수한 법률심이어서 당사자는 상고심에서 새로운 주장이나 
증거를 제출하여 원심의 사실인정을 다툴 수 없다.

[상표권 침해에 해당하는지 여부]  타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 
본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 
등록상표의 상표권을 침해하였다고 할 수 없다.
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[상표권 권리남용에 해당하는지 여부] 어떤 상표가 정당하게 출원·등록된 이후에 그 등록상표와 동일·유사한 
상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 정당한 이유 없이 사용한 결과 그 사용상표가 국내의 일반 수요자들에게 
알려지게 되었다고 하더라도, 그 사용상표와 관련하여 얻은 신용과 고객흡인력은 그 등록상표의 상표권을 침해하는 
행위에 의한 것으로서 보호받을 만한 가치가 없고 그러한 상표의 사용을 용인한다면 우리 상표법이 취하고 있는 
등록주의 원칙의 근간을 훼손하게 되므로, 위와 같은 상표 사용으로 인하여 시장에서 형성된 일반 수요자들의 
인식만을 근거로 하여 그 상표 사용자를 상대로 한 등록상표의 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 
청구가 권리남용에 해당한다고 볼 수는 없다.

 후발 선사용상표의 사용이 선행 등록상표에 대한 관계에서 정당하게 된다거나 선행 등록상표의 상표권에 대한 
침해를 면하게 된다고 볼 수는 없다.

[병행수입과 삼표권 침해에 해당하기 위한 요건] 국내에 등록된 상표와 동일·유사한 상표가 부착된 그 지정상품과 
동일·유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는, 외국의 
상표권자 또는 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, 그 외국 상표권자와 우리나라의 
등록상표권자가 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 
상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 하며, 아울러 그 수입된 
상품과 우리나라의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품의 각 품질 사이에 실질적인 차이가 없어야 한다.
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03. 정당권원 관련 – 무효사유 항변

143. 대법원 2012.10.18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 [하이우드 판례]
▣ 판결요지

 상표는 일단 등록된 이상 비록 등록무효사유가 있다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 
확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다.

 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 
것임이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 
권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 상표권침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표권자의 
그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 
대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이며
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04. 권리소진 – 일반

144. 대법원 2003.4.11. 선고 2002도3445 판결 [후지필름 판례]
▣ 판결요지

 특별한 사정이 없는 한 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 당해 상품에 대한 
상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 
등에는 미치지 않는다고 할 것이나, 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 
실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 할 
것이다. 그리고 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선으로서 생산행위에 해당하는가의 여부는 당해 상품의 객관적인 
성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 할 것이다.

[사안] 1회 사용을 전제로 피고인이 이미 수명이 다하여 더 이상 상품으로서 아무런 가치가 남아 있지 아니한 
카메라 몸체를 이용하여 1회용 카메라의 성능이나 품질면에서 중요하고도 본질적인 부분인 새로운 필름(후지필름이 
아닌 타회사 제품) 등을 갈아 끼우고 새로운 포장을 한 사실을 인정할 수 있는바, 피고인의 이러한 행위는 단순한 
가공이나 수리의 범위를 넘어 상품의 동일성을 해할 정도로 본래의 품질이나 형상에 변경을 가한 경우에 해당된다 
할 것이고 이는 실질적으로 새로운 생산행위에 해당한다고 할 것이다.

145. 대법원 2009.10.15. 선고 2009도3929 판결 [사기도박카드 판례]
▣ 사안

피고인들의 이 사건 카드 제조·판매행위가 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선이라고 평가되지 
않는 한 원래의 트럼프 카드에 사용된 상표권은 상표권자 등이 위와 같이 카드를 양도함으로써 소진되었다 할 
것인다.

146. 대법원 2020.1.30. 선고 2018도14446 판결, 상표법위반 [메트로시티 판례]
▣ 판결요지

 지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 
통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다. 하지만 통상사용권자가 계약상 
부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 
권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 
품질보증 기능의 훼손 여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 
구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 
한다.
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05. 권리소진 – 진정상품병행수입

147. 대법원 2006.10.13. 선고 2006다40423 판결, 판매금지 등
▣ 판결요지

 그 수입된 상품과 우리나라의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품 사이에 품질에 있어 실질적인 차이가 없어야 
할 것이고, 여기에서 품질의 차이란 제품 자체의 성능, 내구성 등의 차이를 의미하는 것이지 그에 부수되는 
서비스로서의 고객지원, 무상수리, 부품교체 등의 유무에 따른 차이를 말하는 것이 아니다.

148. 대법원 1997.10.10. 선고 96도2191 판결, 상표법위반
▣ 판결요지

 일경물산은 위와 같이 국내 전용사용권자로서 등록을 마친 후 폴로 상표가 부착된 의류를 국내에서 
제조·판매하면서 많은 비용을 들여 그 제품에 대한 선전·광고 등의 활동을 하여 왔고, 

일경물산과 폴로 로렌사와의 사이에는 이 사건 국내 전용사용권 설정에 따른 계약관계 이외에 달리 
동일인이라거나 같은 계열사라는 등의 특별한 관계는 없음을 알 수 있는바, 사실관계가 이러하다면 국외에서 
제조·판매되는 상품과 국내 전용사용권자가 제조·판매하는 상품 사이에 품질상 아무런 차이가 없다거나 그 
제조·판매의 출처가 동일한 것이라고 할 수 없고, 

이러한 경우에는 이른바 진정상품의 병행수입이라고 하더라도 국내 전용사용권을 침해하는 것으로서 허용되지 
않는다고 보아야 할 것이다.

149. 대법원 2010.5.27. 선고 2010도790 판결 [KSWISS 판례]
▣ 판결요지

 이 사건 슬리퍼에 표시된 이 사건 상표가 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 부착한 것이라고 하더라도, 
화승은 케이 스위스 인크와 별도로 자체 디자인팀에서 이 사건 상표가 표시될 상품에 대한 디자인을 만든 뒤 
우성산업으로 하여금 이 사건 상표를 표시한 상품을 제작하여 이를 판매하면서 그 제품에 대한 선전·광고를 하는 
등 그 자신을 상품의 출처로 삼는 행위를 하고 있다고 할 것이므로, 이 사건 상표의 상표권자인 케이 스위스 
인크와 국내 전용사용권자인 화승 사이에 어떠한 법적, 경제적인 관계가 있다거나 그 밖의 다른 사정에 의하여 
피고인이 수입한 이 사건 슬리퍼의 출처가 국내의 전용사용권자와 실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 사정이 
있다고 할 수 없다.

[사안] 피고인이 이 사건 슬리퍼를 수입하는 행위는 화승의 전용사용권을 침해하는 행위이다.

150. 대법원 2005.6.9. 선고 2002다61965 판결, 가처분이의
▣ 판결요지

 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 상표를 부착한 이후 거래 당사자 사이의 판매지 제한 약정에 위반하여 
다른 지역으로 그 상품이 판매 내지 수출되었더라도 그러한 사정만으로 그 상품의 출처가 변하는 것은 아니라고 
할 것이어서 그러한 약정 위반만으로 외국 상표권자가 정당하게 부착한 상표가 위법한 것으로 되는 것은 아니라고 
할 것이다.

151. 대법원 2002.9.24. 선고 99다42322 판결, 표장등사용중지
▣ 판결요지

 병행수입업자가 위와 같이 소극적으로 상표를 사용하는 것에 그치지 아니하고 나아가 적극적으로 상표권자의 
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상표를 사용하여 광고·선전행위를 하더라도 그로 인하여 위와 같은 상표의 기능을 훼손할 우려가 없고 국내 일반 
수요자들에게 상품의 출처나 품질에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 가능성도 없다면, 이러한 행위는 실질적으로 
상표권침해의 위법성이 있다고 볼 수 없을 것이다.

152. 대법원 2012.4.26. 선고 2011도17524 판결, 상표법위반
▣ 판결요지

 상표권자 내지 정당한 사용권자(이하 ‘상표권자 등’이라고 한다)에 의해 등록상표가 표시된 상품을 양수 또는 
수입한 자가 임의로 그 상품을 소량으로 나누어 새로운 용기에 담는 방식으로 포장한 후 그 등록상표를 
표시하거나 위와 같이 등록상표를 표시한 것을 양도하였다면, 비록 그 내용물이 상표권자 등의 제품이라 하더라도 
상품의 출처표시 기능이나 품질보증 기능을 해칠 염려가 있으므로, 이러한 행위는 특별한 사정이 없는 한 상표권 
내지 전용사용권을 침해하는 행위에 해당한다.
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06. 제90조 제1항 제1호

151. 특허법원 2012.10.18. 선고 2012허4971 판결, 권리범위확인 [경남대학교 판례]
▣ 판결요지

[상표법 제90조 제1항에 해당하는지 여부] 심결취소소송에서 권리범위확인심판의 확인대상상표나 
확인대상업무표장이 상표법 제90조 제1항의 각 호에 해당하는지 여부를 판단하는 기준 시는 그 심판의 심결 
시라고 보아야 하는데

 제90조 제1항 제1호에서 자기의 상호 등은 자기의 인격과 동일성을 표시하기 위한 수단이기 때문에 상호 등이 
상품에 관하여 사용되는 방법이 거래사회의 통념상 자기의 상호 등을 나타내기 위하여 필요한 범위 내에 있는 한 
그 상호 등과 동일·유사한 타인의 등록상표권의 효력이 위와 같이 사용된 상호 등에 미치지 않고, 이와 달리 상호 
등의 표시방법으로 보아 타인의 상품과 식별되도록 하기 위한 표장으로 사용되었다고 볼 수밖에 없는 경우에는 그 
표장에 타인의 등록상표권의 효력이 미친다는 취지라고 봄이 타당하며, 위 규정의 ‘자기의 명칭’은 ‘자기의 현재 
명칭’만을 의미한다고 봄이 타당하다.

 소극적 권리범위확인심판에서는 분쟁의 예방적 기능을 고려하여 심판청구인이 현재 사용하지 않으나 장래 
사용하고자 하는 상표나 업무표장 등도 확인대상으로 삼아 권리범위의 속부에 대한 판단을 구할 수 있다고 
해석함이 타당하기는 하나, 이는 소극적 권리범위확인심판에서의 확인의 이익에 관한 문제로서 상표법 제90조 
제1항 제1호 본문에서 자기의 명칭을 상거래 관행으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여 상표권의 효력을 
제한하는 것과는 그 취지를 전혀 달리하는 별개의 문제라 할 것이다

154. 대법원 2011.7.28. 선고 2011후538 판결, 권리범위확인 [메디팜 판례]
▣ 판결요지

[주지성과 부정경쟁의 목적 여부] 제90조 제3항에서 ‘부정경쟁의 목적’이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 
부당한 이익을 얻을 목적을 말하고 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 
있다고 보기에는 부족하며, 상표권 침해자 측의 상표 선정의 동기, 피침해상표를 알고 있었는지 여부 등 주관적 
사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 
측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 한다.

 제90조 제3항은 어떤 명칭이나 상호 등의 신용 내지 명성에 편승하려는 등의 목적으로 이를 모방한 명칭이나 
상호 등을 표장으로 사용하는 것을 금지시키는 데 그 취지가 있으므로, 등록된 상표가 신용을 얻게 된 경위는 
문제로 되지 않으며 그 지정상품에 대하여 주지성을 얻어야만 부정경쟁의 목적이 인정되는 것도 아니다.

[사안] 로 상호를 변경할 당시 그 지정상품에 대하여는 주지성을 얻을 

정도에 이르지 못하였다고 하더라도 국내 의약품 관련 업계에서 원고의 상호 또는 서비스표로서는 이미 널리 
알려져 있었고, 피고도 의약품의 제조·판매업을 하는 자로서 이를 잘 알고 있었던 것으로 보이는 점
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07. 제90조 제1항 제2호, 제4호

155-1ㆍ대법원 2003. 1. 24. 선고 2002다6876 판결, 손해배상, 보통명칭
▣ 판결요지

[주지성을 갖추었는지 판단시점] 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하고, 
손해배상청구나 신용회복청구를 인정할 것인지의 판단은 침해행위 당시를 기준으로 하여야 한다고 하여 금지청구의 
경우와 손해배상·신용회복청구의 경우를 구분하는 이원적 기준을 제시.

156. 특허법원 2013.7.11. 선고 2013허709 판결, 권리범위확인 [88카 판례]
▣ 판결요지

[권리범위에 속하는지 여부] 상표법 제90조 제1항 제2호, 제4호에 해당하는 상표들은 애초에 제33조 제1항 
각호에 상표등록을 받을 수 없었던 것이므로 이러한 상표들이 특허청 심사관의 착오로 등록된 경우에도 그 
상표등록을 무효로 하는 절차를 밟지 않고서도 침해소송에서나 권리범위확인심판에서 그 효력을 부인할 수 있도록 
규정한 것으로 보인다.

상표법 제90조 제1항 제2호, 제4호 규정은 상표법 제33조 제1항의 규정에 의하여 식별력이 없는 것으로 
인정되는 상표들을 예시적으로 규정한 것이라고 봄이 상당하다. 결국 상표법 제33조 제1항 제5호, 제6호, 제7호에 
해당하는 상표들이 특허청 심사관의 착오로 등록된 경우에도 그 상표등록을 무효로 하는 절차를 밟지 않고서도 그 
상표들이 식별력이 없는 상표임을 주장·입증함으로써 침해소송에서나 권리범위확인심판에서 그 효력을 부인할 수 
있다고 해석하는 것이 합리적이다.

나아가, 상표법 제90조 제1항 제2호, 제4호의 위 입법취지에 비추어 보면, 상표에 다른 식별력이 없는 문자, 
기호, 도형 등이 결합되어 있는 경우에도 마찬가지로 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 해석함이 상당하다.

[사안] 확인대상표장은 간단하고 흔히 있는 표장인 88과 사용서비스업의 거래대상인 자동차의 보통명칭에 
해당하는 카가 단순하게 결합된 표장으로, 전체적으로 표장의 구성이나 배열이 특별한 주의를 끌 정도에 
이르렀다거나 새로운 의미나 관념을 형성하고 있다고 볼 수 없다. 따라서 확인대상표장은 전체로서도 식별력이 
없다고 판단된다.

상표법 제90조 제1항 제2호에 의하여 이 사건 등록서비스표의 효력이 미치지 않는다고 봄이 상당하다고 
판단된다.

157. 대법원 2013.12.12. 선고 2013후2446 판결, 권리범위확인 [매직블럭 판례]
▣ 판결요지

[판단기준] 상표권의 권리범위확인심판 청구에서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상표장이 둘 이상의 
문자·도형 등의 조합으로 이루어진 결합표장인 경우, 그 전체뿐만 아니라 그 중 분리인식될 수 있는 일부만이 
상표법 제90조 제1항 각 호에 해당하더라도 거기에 상표권의 효력은 미치지 아니하는 것이고, 이처럼 상표권의 
효력이 미치지 아니하는 부분이 확인대상표장에 포함되어 있다면 확인대상표장 중 그 부분을 제외한 나머지 부분에 
의하여 등록상표와 사이에 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는지를 기준으로 하여 
확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 판단해야 한다.

 제90조 제1항 제4호가 규정하고 있는 ‘상품에 대하여 관용하는 상표’라고 함은 특정 종류의 상품을 취급하는 
거래사회에에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 
아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말하는 것이다.
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상표권의 권리범위확인심판에서 확인대상표장의 전체 또는 일부가 이에 해당하는지 여부의 판단시점은 심결시라고 
보아야 한다.

[사안] 확인대상표장 ‘  ’ 중 ‘  ’ 부분은 이 사건 심결 당시 그 사용상품인 

‘세척용 스펀지’에 관하여 상표법 제90조 제1항 제3호에 규정된 관용표장에 해당하게 되었다고 할 것이므로, 이 
부분에는 ‘기름때를 제거하는 연마 스펀지[멜라민 레진 폼(Melamin Resin Foam)으로 만들어진 것]’ 등을 

지정상품으로 하고 ‘  ’으로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 생략)에 관한 상표권의 효력이 미치지 
아니하고, 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였다.

158. 대법원 2006.7.28. 선고 2004도4420 판결, 상표법위반 [담양시목단감 판례]
▣ 판결요지

 제90조 제1항 제2호에서 말하는 상품의 ‘산지’라 함은 그 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 말하고 반드시 
일반 수요자나 거래자에게 널리 알려진 산지만을 말하는 것은 아니라고 할 것이며, ‘보통으로 사용하는 방법으로 
표시하는 상표’라 함은 상표의 외관상의 태양구성 뿐만 아니라 상품에 사용되는 그 사용방법 등이 통례에 비추어 
산지표시로서 보통으로 사용되는 것을 의마한다 할 것이다.

159. 대법원 2011.5.26. 선고 2009후3572 판결, 권리범위확인 [맑은 판례]
▣ 판결요지

 제90조 제1항 제2호의 ‘상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하는지 
여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 
하는바, 상표가 도안화되어 있더라도 전체적으로 볼 때 그 도안화의 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌어 문자의 
기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에는 이르지 못하여 일반 수요자나 
거래자들이 사용상품을 고려하였을 때 품질·효능·용도 등을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 위 제90조 
제1항 제2호의 상표에 해당한다.

[사안] 원고와 피고 사이의 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판에서 그 등록이 무효가 아니라는 심결이 
확정되었다고 하여 그와 심판의 종류 및 원인사실이 다른 이 사건에 어떠한 법적 효력을 미치는 것도 아니다.

161. 대법원 2014.9.25. 선고 2013후3289 판결, 권리범위확인 [홍삼정 판례]
▣ 판결요지

 상표가 도안화되어 있더라도 전체적으로 볼 때 그 도안화의 정도가 일반 수요자의 특별한 주의를 끌어 문자의 
관념을 상쇄, 흡수하는 등으로 새로운 식별력을 가질 정도에는 이르지 못한다면 여전히 상표법 제90조 제1항 
제2호에 규정된 위 각 상표에 해당한다고 보아야 한다.

164. 대법원 1999.11.26. 선고 98후1518 판결, 권리범위확인 [코리아리서치센터 판례]
▣ 판결요지

 등록상표의 등록 경위나 등록무효 사유의 존부 또는 무효심결의 확정 여부에 관계없이 등록상표의 효력이 그 
유사상표에 미치지 아니한다 할 것이다.

[사안] 이 사건 등록상표의 논지가 지적하는 특허청의 상표심사기준에 따라 등록되었다거나 대법원이 이 사건 
등록상표에 대한 등록무효심판청구사건에 관한 판결에서 그 등록을 무효라 할 수 없다는 판시를 한 바 있다는 
사정 등은 이 사건 (가)호 표장에 대하여 등록상표권의 효력이 미치는지 여부에 관한 판단에서 고려할 사항이 
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아니므로
[특별현저성이 있는지 여부] 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 표장 또는 관용표장만으로 된 

표장에만 적용되는 것이 아니고, 현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 관용표장이나 업종표시 또는 기술적 표장 
등과 결합되어 있는 경우라 하더라도 그 결합에 의하여 표장을 구성하고 있는 단어가 본래의 현저한 지리적 
명칭이나 관용표장이나 업종표시 또는 기술적 의미를 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 전혀 새로운 조어가 된 
경우가 아니면, 지리적 명칭 등과 관용표장 등이 결합된 표장이라는 사정만으로 새로운 식별력이 부여된다고 볼 수 
없다 제90조 제1항 제4호의 규정이 적용이 배제된다고 볼 수 없고

[사안] 현저한 지리적 명칭과 관용표장을 보통으로 사용하는 방법과 달리 도안되거나 다른 문자 또는 도형과 
결합된 것이라 하더라도, 그 도안된 부분이나 추가적으로 결합된 문자나 도형 부분이 특히 일반의 주의를 끌만한 
것이 아니어서 전체적, 객관적, 종합적으로 보아 지리적 명칭이나 관용표장 또는 그 결합표장에 흡수되어 불가분의 
일체를 구성하고 있다면, 그 유사상표는 상표법 제90조 제1항 제4호에서 정한 상표에 해당한다 할 것이므로 이에 
대하여는 등록상표의 효력이 미치지 아니한다 할 것이다.

163. 대법원 2018.2.13. 선고 2017후1335 판결, 권리범위확인 [사리원면옥 판례]
▣ 판결요지

 ‘현저한 지리적 명칭’이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻한다. 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 
있는지는 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 
종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다.
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08. 손해액 추정 등

165-1. 대법원 2014. 8. 20. 선고 2012다6035 판결, 손해배상
▣ 판결요지

민법 제766조 제1항에서 정한 불법행위로 인한 손해배상청구권의 소멸시효는 그 각 손해를 안 때부터 각별로 
진행된다고 보아야 한다.

[사안] 이 사건 소가 2009. 12. 8. 제기되었으므로 그로부터 3년 전에 발생된 상표권 침해로 인한 원고의 
손해배상청구권은 3년의 소멸시효 경과로 소멸한다고 보는 한편, 그 후에 발생된 상표권 침해로 인한 원고의 
손해배상청구권은 소멸시효에 의하여 소멸되지 아니하므로 피고들은 이를 배상할 책임이 있다는 취지로 
판단하였다.

166. 특허법원 2017.5.19. 선고 2016나1370 판결, 손해배상 [미키코리아 판례]
▣ 판결요지

 제110조 제3항은 침해행위에 의하여 침해자가 받은 이익의 액으로 권리자가 받은 손해액을 추정하는 것으로서, 
침해자의 상품 또는 서비스의 품질, 기술, 의장, 상표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 침해된 상표의 
사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있는 경우에는 위 추정과 달리 인정될 수가 있고, 이러한 
특별한 사정에 침해자가 침해한 상표 이외의 다른 상표를 사용하여 이익을 얻었다는 점이 포함될 수 있으나, 그에 
관한 입증책임은 침해자에게 있다.

[사안] 피고가 얻은 한계이익에는 이 사건 상표권 침해행위로 인하여 피고가 얻은 이익과 무관한 정상적인 
영업이익 및 피고가 종래부터 구축한 영업망이나 경영수완에 의한 이익 등 기여요인에 의한 이익이 포함되어 있기 
때문에 그 이익 전부를 곧바로 침해행위에 의하여 얻은 것이라고 할 수 없는 특별한 사정이 인정

 따라서 이 사건은 피고의 상표권 침해행위로 인하여 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 
필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 법원이 변론 전체의 취지와 
증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 밖에 없다. 결국 피고의 이 사건 상표권 침해행위로 인한 
원고의 손해액은 아래 제반 사정을 종합하여 보면, 침해행위 기간 동안 피고의 한계이익 중 15%에 해당하는 
금액인 332,947,453원으로 산정함이 타당하다

순이익은 한계이익에서 고정비용을 공제한 금액인바, 고정비용은 생산량의 변동 여하에 관계없이 불변적으로 
지출되는 비용이어서 침해행위와의 견련성을 인정하기 어렵고, 침해자가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 
상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액을 손해액으로 삼아야 하므로, 침해자의 이익액은 
순이익이 아닌 한계이익을 기준으로 산정해야 한다.

167. 대법원 2013.7.25. 선고 2013다21666 판결, 손해배상 [남선알미늄 판례]
▣ 판결요지

 제110조 제4항은 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 
아니라고 할 것이나, 그 규정 취지에 비추어 보면, 손해의 발생에 관한 주장·증명의 정도는 손해 발생의 염려 내지 
개연성의 존재를 주장·증명하는 것으로 족하다고 보아야 하고, 따라서 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 
있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 
추정된다고 볼 것이다.

 [과실 여부에 관하여] 상표권의 존재 및 그 내용은 상표공보 또는 상표등록원부 등에 의하여 공시되어 일반 
공중도 통상의 주의를 기울이면 이를 알 수 있고, 업으로서 상표를 사용하는 사업자에게 해당 사업 분야에서 
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상표권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 부당하다고 할 수 없으며, 타인의 상표권을 침해한 자는 그 
침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다고 할 것이고, 그럼에도 타인의 상표권을 침해한 자에게 과실이 
없다고 하기 위하여는 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 사용하는 
상표가 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 
주장·증명하여야 한다.

[사안] 피고가 상표권 침해 당시 자신의 상표권에 기하여 피고상표를 사용하는 것이라도 믿었더라도 그러한 
사유만으로는 원고의 이 사건 등록상표에 관한 상표권의 효력이 피고상표에 미치지 아니한다고 믿었던 점을 
정당화할 수 있는 사정에 해당한다고 할 수 없다

[과실상계에 관하여] 불법행위로 인한 손해의 발생 또는 확대에 관하여 피해자에게도 과실이 있는 때에는 
가해자의 손해배상의 범위를 정함에 있어 당연히 이를 참작하여야 하고, 양자의 과실비율을 교량함에 있어서는 
손해의 공평부담이라는 제도의 취지에 비추어 불법행위에 관련된 제반 상황을 충분히 고려하여야 하며, 과실상계 
사유에 관한 사실인정이나 그 비율을 정하는 것이 사실심의 전권사항이라고 하더라도 그것이 형평의 원칙에 비추어 
현저히 불합리하여서는 아니되고, 이러한 법리는 상표법 제110조 제4항에 따라 상표권 침해로 인한 손해액을 
산정하는 경우에도 마찬가지로 적용된다.

[사안] 원고는 피고 상표가 등록되어 사용되기 시작한 2004. 10. 23.경부터 1년 2개월 남짓밖에 지나지 아니한 
2005. 12. 26. 피고 상표에 대한 등록무효심판을 청구하였고, 그에 따라 2007. 10. 30. 그 등록무효심결이 
내려져 그대로 확정된 때부터 얼마 지나지 아니한 2008. 5. 8. 이 사건 소를 제기하였음을 알 수 있으며, 피고의 
상표권 침해행위에 대한 원고의 이와 같은 대응 및 권리행사의 정도 등에 비추어 볼 때 원고에게 피고 상표 
사용을 묵인 내지 방조하는 등의 과실이 있다고 할 수 없으므로, 원심이 피고의 과실상계 항변을 배척한 것은 
결론에 있어 정당

166. 대법원 2016.9.30. 선고 2014다59712, 59729 판결, 서비스표권침해금지등·손해배상
[크라운진 판례]
▣ 판결요지

 제110조 제4항은 손해에 관한 피해자의 주장·증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해의 
사실과 합리적으로 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다. 
그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 
것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 
없다는 점을 주장·증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다고 보아야 한다.

 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로는 합리적으로 받을 수 있는 
상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 그 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 
불구하고 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 해당 
상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 
경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고

[손해배상청구를 하기위한 요건] 상표권자가 제111조에 의한 손해배상을 청구하려면, 상표권 침해 당시 해당 
등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 
동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 
청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없고,

[법 개정내용 주의]
제110조 제4항 : 통상 받을 수 있는 금액 -> 합리적으로 받을 수 있는 금액
제90조 제1항 제1호 : 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표 -> 상거래 관행에 따라 사용하는 상표
제111조 제1항 : 5천만원 이하 -> 1억원(고의적으로 침해한 경우에는 3억원)
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169. 대법원 2015.10.29. 선고 2013다45037 판결, 손해배상
▣ 판결요지

[제110조 제6항에 해당하기위한 요건]  제110조 제6항은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 
배상을 청구하는 경우에 그 손해액을 증명하는 것이 곤란한 점을 감안하여 상표권자 등이 입은 손해에 관한 
피해자의 주장·증명책임을 경감하는 취지의 규정일 뿐이고, 상표권 등의 침해가 있는 경우에 그로 인한 손해의 
발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없다. 따라서 상표권자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 
등록상표를 사용하고 있고 또한 그 상표권에 대한 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해를 입은 것을 
주장·증명할 필요가 있다. 다만, 위 규정의 취지에 비추어 보면, 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장·증명의 정도에 
있어서는 손해 발생의 염려 또는 개연성의 존재를 주장·증명하는 것으로 족하다고 보아야 하므로 상표권자가 
침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 
손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다

169-2ㆍ대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결, 기술료 등 [콘크리트 블록 판례]
▣ 판결요지

특허권자가 실시권자에 대하여 그 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 허락하지 않을 부작위의무를 부담하는 
경우 그 실시권자는 독점적 통상실시권을 가진다고 볼 수 있다.

[동일한 채무자에 대하여 발생시기와 발생원인 등을 달리하는 수개의 손해배상채권을 가지고 있는 채권자가 그중 
일부만을 청구하는 경우, 손해배상채권별로 청구금액을 특정하여야 하는지 여부] 채권자가 동일한 채무자에 대하여 
수개의 손해배상채권을 가지고 있다고 하더라도 그 손해배상채권들이 발생 시기와 발생 원인 등을 달리하는 별개의 
채권인 이상 이는 별개의 소송물에 해당하고, 그 손해배상채권들은 각각 소멸시효의 기산일이나 채무자가 주장할 
수 있는 항변들도 다를 수도 있으므로, 이를 소로써 구하는 채권자로서는 손해배상채권별로 청구금액을 특정하여야 
하며, 법원도 이에 따라 손해배상채권별로 인용금액을 특정하여야 하고, 이러한 법리는 채권자가 수개의 
손해배상채권들 중 일부만을 청구하고 있는 경우에도 마찬가지이다.

[사안] 피고 침해제품 판매로 인한 원고의 손해, 즉 □□블록 제품의 매출 감소 또는 실시료 감소 등에는 468 
상표권 전용사용권 침해뿐만 아니라 449 디자인권 전용실시권 침해에 따른 손해도 포함되었다고 볼 수 있으므로, 
원고의 손해가 전적으로 468 상표권 전용사용권 침해로 인한 것이라고 단정할 수는 없다.

그러나 손해배상액에 관하여는 위 ①부터 ⑥까지의 손해배상채권의 각 손해액의 합계 중 일부를 청구하였을 뿐 
각 손해배상청구권별로 청구금액이 얼마인지 특정하지는 않았다.
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07. 침해죄

170. 대법원 2012.10.11. 선고 2010도11053 판결, 상표법위반
▣ 판결요지

[미필적 고의의 요건 및 그 존재 여부의 판단 방법] 상표권 침해죄로 처벌하기 위해서는 범죄구성요건의 주관적 
요소로서 적어도 미필적 고의가 필요하므로, 그 행위가 제2조 제1항 제11호 (다)목에서 정한 상품에 관한 
광고행위에 해당한다는 사실에 대한 인식이 있음은 물론 나아가 이를 용인하려는 내심의 의사가 있어야 한다. 
그리고 그 행위자가 이와 같은 광고행위를 용인하고 있었는지의 여부는 외부에 나타난 행위의 형태와 행위의 상황 
등 구체적인 사정을 기초로 하여 일반인이라면 이를 어떻게 평가할 것인지를 고려하면서 행위자의 입장에서 그 
심리상태를 추인하여야 한다.

169. 대법원 2020.11.12. 선고 2019도11688 판결, 상표법위반 [코크린 판례]
▣ 판결요지

 수개의 등록상표에 대하여 상표법 제230조의 상표권 침해 행위가 계속하여 이루어진 경우에는 등록상표마다 
포괄하여 1개의 범죄가 성립한다. 그러나 하나의 유사상표 사용행위로 수개의 등록상표를 동시에 침해하였다면 
각각의 상표법 위반죄는 상상적 경합의 관계에 있다.
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Part5. 배타권 침해 절차 심판 및 소송

01. 일사부재리

171-1. 대법원 2021.1.14. 선고 2020후10810 판결, 등록무효 [Cervelo 판례]
▣ 판결요지

 일사부재리 원칙을 정한 상표법 제150조에 규정된 '동일 사실‘이라 함은 당해 상표권과의 관계에서 확정이 
요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, ’동일 증거‘라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 
심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 
포함한다.

171-2. 대법원 2021. 1. 14. 선고 2020후10810 판결, 등록무효 [Cervelo 판례]
▣ 판결요지

상표법 제150조에 규정된 '같은 증거'에는 전에 확정된 심결의 증거와 같은 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 
수 있을 정도로 유력하지 않은 증거도 포함된다. 따라서 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 
제출된 경우에는 일사부재리 원칙에 위반된다고 할 수 없다.
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02. 거절결정불복심판

172. 대법원 2020.11.12. 선고 2017후1779 판결, 거절결정 (※상표법에서만 적용)
▣ 판결요지

  심사 단계에서 미리 거절이유를 통지한 사유라고 하더라도 그 사유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 
이와 같은 사유는 거절결정에 대한 심판절차에서는 ‘거절결정의 이유와 다른 거절이유’에 해당하므로, 심판 
단계에서 심판청구인이 위 사유에 대해 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여받았다고 볼만한 특별한 
사정이 없는 한 이를 심결의 이유로 하기 위해서는 상표법 제55조, 제123조에 따라 다시 그 사유에 대해 
거절이유를 통지하여야 한다.

172-1. 대법원 2017.12.22. 선고 2016후373 판결, 거절결정
▣ 판결요지

 원고의 등록무효 심판청구에 의하여 원심판결 선고 이후인 2017. 4. 18. 이 사건 선출원상표에 대한 
등록무효심결[2017당(취소판결)6)]이 내려져 2017. 5. 20. 확정되었음을 알 수 있다. 따라서 이 사건 
선출원상표는 상표법 제117조 제3항에 따라 처음부터 등록이 없었던 것으로 되었으므로, 이 사건 선출원상표가 
선출원되어 유효하게 등록되었음을 기초로 한 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유가 
있어 결과적으로 판결에 영향을 미친 법령 위반의 잘못이 있게 되었다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 
있다.
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03. 무효심판

173. 대법원 2009.5.28. 선고 2008후4691 판결, 등록무효 [경주빵 판례]
▣ 판결요지

 제척기간이 경과한 후에는 무효심판을 청구할 수 없음은 물론 제척기간의 적용을 받지 않는 무효사유에 의하여 
무효심판을 청구한 후 그 심판 및 심결취소소송 절차에서 제척기간의 적용을 받는 무효사유를 새로 주장하는 것은 
허용되지 않는다.

174. 대법원 2012.2.23. 선고 2011후2275 판결, 등록무효 [장원급제 판례]
▣ 판결요지

 그 제척기간 경과 전에 특정한 선등록상표에 근거하여 등록무효심판을 청구한 경우라도 제척기간 경과 후에 그 
심판 및 심결취소소송 절차에서 새로운 선등록상표에 근거하여 등록무효 주장을 하는 것은, 비록 그 새로운 
선등록상표가 새로운 무효사유가 아닌 동일한 무효사유에 대한 새로운 증거에 해당한다고 하더라도, 실질적으로는 
제척기간 경과 후에 새로운 등록무효심판청구를 하는 것과 마찬가지이므로 허용되지 아니한다고 봄이 상당하다.

175. 대법원 2015.2.12. 선고 2013후372 판결, 등록무효 [눈사랑 판례]
▣ 판결요지

 서비스표(상표)의 식별력 여부는 그 지정서비스업과의 관계에서 개별적·상대적으로 판단되어야 한다.
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04. 취소심판-제119조 제1항 제1호

174. 대법원 2012.10.11. 선고 2012후2227 판결, 등록취소 [sisley 판례]
▣ 판결요지

[상표권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 유무를 판단하는 기준] 
제119조 제1항 제1호에서 정한 상표등록취소 사유의 하나인, 상표권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 
되는 타인의 상표 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 
관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 결국 당해 상표의 사용으로 타인의 상표의 상품과 사이에 상품출처의 
오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가의 여부에 두어야 할 것이다.

[상표 부정사용의 고의가 추정되는 경우] 상표권자가 오인·혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 그 
대상상표와 동일·유사한 실사용상표를 사용하면 상표 부정사용의 고의가 있다 할 것이고, 특히 그 대상상표가 
주지·저명 상표인 경우에는 그 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 
고의의 존재를 추정할 수 있다.

176-1. 대법원 2016.8.18. 선고 2016후663 판결, 등록취소 [디스커버리 판례]
▣ 판결요지

[제119조 제1항 제1호 취지] 제119조 제1항 제1호는 상표권자가 상표제도의 본래 목적에 반하여 자신의 
등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고 
타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하기 위한 것으로서, 수요자의 이익은 물론 다른 상표를 
사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데에 그 취지가 있다.

[복수의 유사 상표를 사용하다가 그중 일부만 등록한 상표권자가 미등록의 사용상표를 계속 사용하여 등록상표만 
사용한 경우에 비하여 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 된 경우 등록상표와 유사한 상표의 
사용으로 볼 수 있는지 여부] 복수의 유사 상표를 사용하다가 그 중 일부만 등록한 상표권자가 미등록의 
사용상표를 계속 사용하는 경우에도, 그로 인하여 타인의 상표와의 관계에서 등록상표만을 사용한 경우에 비하여 
수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면, 이러한 사용도 위 조항에 규정된 등록상표와 
유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다. 또한 위 조항에서 정한 상표등록 취소사유에 해당하기 위하여 등록상표가 
혼동의 대상이 되는 타인의 상표와 반드시 유사할 필요는 없다고 할 것이다.

177. 대법원 2013.12.26. 선고 2012후1521 판결, 등록취소 [MSU 판례]
▣ 판결요지

 제119조 제1항 제1호에서 정한 부정사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서 상표권자가 등록상표를 사용한 
것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지는 제119조 제1항 제3호에서 정한 불사용을 이유로 하는 
상표등록취소심판에서의 상표 동일성 판단기준과 관계없이 제119조 제1항 제1호의 앞서 본 바와 같은 입법 취지에 
따라 독자적으로 판단하여야 한다.

 실제 사용된 상표(이하 ‘실사용상표’라 한다)가 등록상표를 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라 한다)와 동일 또는 
유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 
경우보다 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면 제119조 제1항 제1호에서 정한 
부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서는 그 실사용상표의 사용을 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 
있다고 할 것이며, 이때 그 대상상표가 주지·저명한 것임을 요하지는 아니한다.



[지식재산유공 변리사] 의심없이 믿고 따라올 수 있는 유일한 강의 상표법 판례밑줄정리

성공을 위한 최고의 투자
변리사스쿨

- 74 / 92 -
합격까지 한발자국 더 

다가갔습니다.

178. 대법원 2015.5.28. 선고 2013후1924 판결, 등록취소 [꾸이랑 판례]
▣ 판결요지

 원심판결이 이와 같은 자유심증주의의 한계를 벗어나지 아니하여 적법하게 확정한 사실은 상고법원을 
기속한다.(민사소송법 제432조)

179. 대법원 2005.6.16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결, 등록취소 [ROOT 판례]
▣ 판결요지

 제119조 제1항 제1호에서 실사용 상표와 타인의 상표 사이의 혼동 유무는 당해 실사용 상표의 사용으로 인하여 
수요자로 하여금 그 타인의 상표의 상품과의 사이에 상품 출처의 혼동을 생기게 할 우려가 객관적으로 
존재하는가의 여부에 따라 결정하면 충분하므로, 그 타인의 상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 
상표법상의 등록상표가 아니라고 하더라도 그 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있다.
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05. 취소심판-제119조 제1항 제2호

180. 대법원 2018.4.12. 선고 2017후3058, 3065 판결, 등록취소 [예랑앤코 판례]
▣ 판결요지

 제119조 제1항 제2호가 등록상표를 변형하였을 것을 요건으로 규정한 것은 아니므로, 위와 같이 보는 데에 
반드시 등록상표를 변형하여야만 하는 것은 아니다.

181. 대법원 2020.2.13. 선고 2017후2178 판결, 등록취소 [소문난 삼부자 판례]
▣ 판결요지

[제119조 제1항 제2호의 취지] 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 
감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 
사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 
방지하여 거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 
보호하려는 데 있다고 할 것이다.

[전용사용권자 또는 통상사용권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 여부를 
판단하는 방법] 제119조 제1항 제2호에 따라 사용권자가 실제로 사용하는 상표(이하 ‘실사용상표’라 한다)와 
혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라 한다) 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 
호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 
정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 
실적, 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 
오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 할 것이다. 

 [상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 
사용하는 경우, 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 판단하는 방법] 그런데 
상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 
경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크다. 이 때에는 상표권자가 
금지청구권을 행사할 수 있는 범위(제 108조 제1항 제1호, 제107조 제1항)와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 
범위(제89조)는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어, 등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호간에 앞서 본 사정들을 
세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단하여야 할 
것이다.

[혼동의 대상이 되는 타인의 상표(대상상표)의 요건 및 대상상표가 해당 등록상표의 권리범위에 속하거나 
상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있는지 여부]  제119조 제1항 제2호의 
대상상표는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 
수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다. 다만 위 조항은 ‘수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 
업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’라고 규정하고 있을 뿐, ‘대상상표’나 ‘타인’의 범위를 특별히 
한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 
혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고, 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 
사용권자도 ‘타인’에 포함된다고 보아야 한다.
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182. 대법원 2003.7.11. 선고 2002후2457 판결, 등록취소 [일동막걸리 판례]
▣ 판결요지

  제119조 제1항 제2호에서 '상품의 품질의 오인을 생기게 한 경우'라 함은 전용사용권자 또는 통상사용권자가 
실제로 사용하는 상표(다음부터 '실사용상표'라 한다)로 인하여 혼동의 대상이 되는 상표를 부착한 타인의 상품의 
품질과 오인을 생기게 하는 경우 외에도 그 실사용상표의 구성 등으로부터 그 지정상품이 본래적으로 가지고 있는 
성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 경우도 포함한다고 할 것이고, 여기에는 
상품의 품질, 원재료, 효능, 용도 등의 오인뿐만 아니라 상품의 산지의 오인도 포함된다고 할 것이다.

183. 대법원 2011.5.26. 선고 2010후3462 판결, 등록취소 [크로크다일 판례]
▣ 판결요지

 제119조 제1항 제2호에서 상표권자가 등록상표에 대한 전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용행위에 
대하여 상당한 주의를 하였다고 하기 위해서는 전용사용권자 또는 통상사용권자에게 오인·혼동행위를 하지 말라는 
주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 상표 사용에 관하여 
전용사용권자 또는 통상사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 하며, 그에 
대한 증명책임은 상표권자에게 있다.
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06. 취소심판-제119조 제1항 제3호

183-1. 대법원 1999. 8. 20. 선고 98후119 판결, 등록취소
▣ 판결요지

상표권자의 통상사용권 설정행위는 상표의 사용을 정의한 상표법 제2조 제1항 제11호 각목 소정의 어느 행위에도 
해당하지 아니한다.

183-2ㆍ대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결, 등록취소
▣ 판결요지

소송 등을 통하여 상표권을 행사한 것을 두고 상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정하는 상표의 사용이라고 할 
수는 없을 뿐만 아니라, 방위적 목적의 상표라고 하여 위와 같은 이유만으로는 불사용으로 인한 등록취소를 면할 
수 없다.

등록상표권의 침해자라고 하나 3년 이상 사용하지 않은 등록상표의 등록을 취소시키고 또 그로 인하여 
등록상표와 유사한 상표를 사용하고자 하는 것이 부당한 이익을 얻기 위한 것이라고 할 수는 없으므로, 
등록취소심판 청구가 심판청구권의 남용이라고 볼 수 없다.

183-3ㆍ대법원 2002. 5. 10. 선고 2000후143 판결, 등록취소
▣ 판결요지

주문자상표 부착 방식에 의한 상표의 사용도 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 상표법 제2조 
제1항 제6호 322) 소정의 상품 또는 상품의 포장에 상표를 붙이는 행위에 해당하고, 수출자유지역 내에서 수출 
목적으로만등록상표가 부착된 상품을 제조한 것이라 하더라도 국내에서의 상표사용행위라고 볼 수 있다.

184. 대법원 2012.4.12. 선고 2012후177 판결, 등록취소 [SHISEIDO 판례]
▣ 판결요지

 제119조 제1항 제3호에서 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리나라에서 직접 
또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 
바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 우리나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 
정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되고, 그에 따라 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 
상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 사회통념상 인식되는 경우에는 특단의 사정이 
없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 하는바, 이러한 법리는 외국에서 
상표사용권자가 등록상표를 상품에 표시하고 그 상품이 우리나라로 수입되어 유통되는 경우에도 마찬가지로 
적용된다. 

 한편 상표법상 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자간의 합의만에 의하여 발생하기는 
하나, 제97조 제1항에 의하면 통상사용권은 상표권자 혹은 상표권자의 동의를 얻은 전용사용권자만이 설정하여 줄 
수 있을 뿐이고 통상사용권자가 다시 이를 설정하여 줄 수는 없다.

185. 대법원 2012.7.12. 선고 2012후740 판결, 등록취소 [송가네냉면 판례]
▣ 판결요지

  자신의 상표가 아니라 주문자가 요구하는 상표로 상품을 생산하여 주는 주문자상표부착생산 방식(이른바 OEM 
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방식)에 의한 수출에 있어서는 상품제조에 대한 품질관리 등 실질적인 통제가 주문자에 의하여 유지되고 있고 
수출업자의 생산은 오직 주문자의 주문에만 의존하며 생산된 제품 전량이 주문자에게 인도되는 것이 보통이므로, 
제119조 제1항 제3호에 의한 상표등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단함에 있어서는 특별한 
사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다.

186. 대법원 2011.1.27. 선고 2010후2407 판결, 등록취소
▣ 판결요지

 제119조 제1항 제3호의 불사용을 이유로 상표등록의 취소심판이 청구된 이후 상표권 양수인 또는 
전용사용권자를 수익자로 하여 그 상표권 양도계약 또는 전용사용권 설정계약이 사해행위임을 이유로 이를 
취소하는 판결이 확정되었다고 하더라도 그 사해행위취소 판결의 확정 전 상표권 양수인 또는 전용사용권자의 
등록상표의 사용을 위 법조 소정의 상표권자 또는 전용사용권자로서의 등록상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다.

187. 대법원 2010.10.28. 선고 2010후1435 판결, 등록취소 [소문난 삼부자 판례]
▣ 판결요지

 이 사건 실사용 상표들은 이 사건 등록상표에 ‘소문난’이라는 문자 부분이 부가된 것인데, 부가된 문자 부분은 
이 사건 등록상표 부분보다 글자 크기가 작고, 그 상단에 위치하거나 일정한 간격을 두고 그 좌측에 경사지게 
결합되어 있으며, 이 사건 실사용 상표들 중 일부에서는 이 사건 등록상표 부분과 색깔에 차이가 있는 등 그 사용 
태양 자체로 일반 수요자나 거래자에게 부기적인 부분으로 인식될 것으로 보인다. 나아가 ‘소문난’은 ‘사람들의 
입에 오르내려 널리 알려져 있음’을 뜻하는 것으로 이 사건 등록상표의 인지도나 명성 등을 강조하는 부기적인 
표현에 불과하다고 할 것이므로 이 사건 등록상표와 결합하여 이 사건 등록상표와는 다른 새로운 관념이 
형성된다고 볼 수도 없다.

 따라서 이 사건 실사용 상표들이 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 
표장으로 인식된다고 볼 수 없으므로, 이 사건 실사용 상표들의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 
동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당한다고 할 것이다.

188. 대법원 2012.12.26. 선고 2012후2685 판결, 등록취소 [베이비 몬테소리 판례]
▣ 판결요지

 제119조 제1항 제3호, 제3항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 
경우는 물론 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 
포함된다 할 것이고, 이 경우 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 상표권자 등이 
등록상표에 다른 문자나 도형 부분 등을 결합하여 상표로 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 
독립성을 유지하고 있는 한 이를 들어 등록상표의 사용이 아니라고 할 수 없다.

189. 대법원 2000.4.25. 선고 97후3920 판결, 등록취소
▣ 판결요지

 제119조 제1항 제3호에서 상표의 이전이 있는 경우라도 이전등록시부터 불사용의 기간을 계산하여야 하는 것이 
아니라 할 것이며, 또 위 규정의 '정당한 이유'라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 
경우뿐만 아니라 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 
지정상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 거래할 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 
불사용의 경우도 포함된다고 할 것이다.
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190. 대법원 2005.7.15. 선고 2004후1588 판결, 등록취소 [GUESS 판례]
▣ 판결요지

 제119조 제1항 제3호에서 '등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 
상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 
포함하나 유사상표를 사용한 경우는 포함하지 않으며, 등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 
또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 
이를 들어 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다.

191. 대법원 2013.9.26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결, 등록취소 [Continental 판례]
▣ 판결요지

 제119조 제1항 제3호에서 ‘등록상표를 사용’한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 
유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니하나, ‘동일한 상표’에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 
등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다고 할 것이다.

 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 
그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 
사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 
한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 
등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 
등록상표를 사용하지 아니한 것이라고 볼 수 없다.

192. 대법원 1996.10.11. 선고 96후92 판결, 등록취소 [UNI SPORTS 판례]
▣ 판결요지

 제119조 제1항 제3호에서 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 다른 상표나 표지와 
함께 등록상표가 표시되었다고 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 지니고 있어 다른 표장과 
구별되는 식별력이 있는 한 등록상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다.

193. 대법원 2006.10.26. 선고 2005후2939 판결, 등록취소 [포카칩 판례]
▣ 판결요지

 제119조 제1항 제3호, 제3항에서 ‘동일한 상표’라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래사회의 통념상 
등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함한다고 할 것인바, 상표권자 등이 등록상표에 식별력이 없거나 
미약한 부분을 결합하여 상표로 사용한 경우, 그 결합된 부분이 실제 사용된 상표(이하 ‘실사용 상표’라고 
한다)에서 차지하는 비중, 등록상표와 결합되어 있는 정도, 위치 및 형태와 실사용 상표의 전체적인 구성, 형태, 
음절수, 문법적 결합 및 그에 따른 일반 수요자나 거래자의 인식이나 언어습관 등 여러 사정에 의하여, 거래사회의 
통념상 그 결합 전의 등록상표와 동일하다고 볼 수 없는 외관·호칭·관념이 실사용 상표에 형성될 수 있으므로, 그 
결합된 부분이 단순히 식별력이 없거나 미약하다는 사정만으로는 실사용 상표가 거래사회의 통념상 등록상표와 
동일하게 볼 수 있는 형태의 표장이라고 단정할 수 없다.

195. 대법원 2020.4.29. 선고 2019후12100 판결, 등록취소
▣ 판결요지

 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서 지정상품은 그 상품의 기능, 용도, 
재료, 구체적 거래실정 등을 기초로 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 한다.
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[지정상품과 사용상품의 동일성에 관하여] 제119조 제1항 제3호에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 
않은 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 
사용하지 않은 때를 말하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 
수 없다. 한편, 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 
수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다.

196. 대법원 2004.5.28. 선고 2002후123 판결, 등록취소 [오행생식 판례]
▣ 판결요지

 유리병에 든 '보리, 수수, 옥수수' 등은 판매용 물품이 아니라 원고의 대리점에서 거래되는 즉석 건조 건강식품을 
이루는 일부 성분의 견본에 불과하며, 성분의 구성 및 비율에 특징이 있는 그 즉석 건조 건강식품과 거래통념상 
동일성의 범위 내에 있는 상품도 아니므로, 원고와 그 대리점들과의 관계에서나 원고의 대리점들과 일반 
수요자들과의 관계에 있어서 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없어 상표법상 
상품에 해당하지 아니하고, 따라서 그 견본에 이 사건 등록상표를 표시하는 행위를 비롯하여 원고가 그 견본에 이 
사건 등록상표를 표시한 것을 원고의 대리점에 인도한 행위 및 원고의 대리점 매장에 이를 전시한 행위는 모두 
제2조 제1항 제11호에서 정한 상표의 사용에 해당한다고 볼 수 없으므로

197. 특허법원 2011.9.22. 선고 2011허4868 판결, 등록취소 [VICTORIA 판례]
▣ 판결요지

 제2조 제1항 제11호에 규정된 상품의 양도란 매매 등의 법률행위에 의하여 상품의 소유권을 양도인으로부터 
양수인에게 현실적으로 이전시키는 것이라 할 것이므로, 이 사건과 같이 우리나라 소비자가 인터넷사이트를 통해 
해외로부터 상품을 구매한 경우 매매계약의 체결은 해외에 있는 원고의 인터넷사이트에서 이루어졌다고 볼 수 
있지만, 주문한 상품의 소유권을 이전받는 양도행위는 주문한 제품을 현실적으로 수령한 때인 국내에서 
이루어졌다고 봄이 상당하다 할 것이다.

199. 대법원 2011.6.30. 선고 2011후354 판결, 등록취소 [삼익가구 판례]
▣ 판결요지

 제119조 제1항 제3호, 제3항에서 등록상표를 그 지정상품에 관하여 광고한 사실이 있다고 하더라도 그 
지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는 것이 아니고, 단순히 등록상표에 
대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 
정당하게 사용하였다고 할 수 없다.

 [사안] 불사용으로 인한 상표등록취소심판이 청구되자 그 무렵 이 사건 등록상표에 관하여 단발적으로 위와 같이 
광고

201. 대법원 2006.9.22. 선고 2005후3406 판결, 등록취소 [또또 판례]
▣ 판결요지

 제119조 제1항 제3호, 제3항에서 어느 지정상품과의 관계에서 등록상표가 정당하게 사용되었는지 여부를 
결정함에 있어서는 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 
구비하고 있는지 여부 및 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지 여부를 기준으로 
판단하여야 할 것이되, 관련 행정법규가 제조·판매 등의 허가 또는 안전검사·품질검사 등을 받지 아니하거나 일정한 
기준이나 규격에 미달하는 제품 등에 관하여 그 제조·판매 등을 금지하고 있는 경우, 상표를 보호함으로써 
상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하고 일반수요자의 이익을 보호하고자 하는 상표법의 목적과 제품 등의 
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품질, 유효성 및 안전성을 확보하고 적절한 규제를 통하여 행정목적을 실현하려는 행정법규의 목적이 반드시 서로 
일치하는 것은 아니므로, 상표권자 등이 위와 같은 행정법규에 위반하여 특정 상품을 제조·판매하였다고 하더라도 
그러한 사정만으로 그 상품이 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있지 않다거나 
국내에서 정상적으로 유통되지 아니한 경우에 해당한다고 일률적으로 결정할 수는 없고, 그 상품의 제조·판매를 
규율하는 행정법규의 목적, 특성, 그 상품의 용도, 성질 및 판매형태, 거래실정상 거래자나 일반수요자가 그 상품에 
대하여 느끼는 인식 등 여러 사정을 참작하여, 상표제도의 목적에 비추어 그 해당 여부를 개별적으로 판단하여야 
한다.

[사안] 안전검사를 받지 아니한 사실이 있다고 하더라도, 그러한 사정만으로 레이싱카완구가 교환가치를 가지고 
독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있지 않다거나 국내에서 정상적으로 유통되지 
아니하였다고 볼 수 없다.

203. 대법원 2013.2.15. 선고 2012후3220 판결, 등록취소 [리엔 판례]
▣ 판결요지

[등록상표 불사용을 이유로 동시에 수 개의 지정상품에 대한 상표등록의 취소를 구하는 심판 계속 중에 
심판청구일이나 지정상품의 범위를 달리하여 다시 상표등록취소심판을 청구할 수 있는지 여부]  제119조 제1항 
제3호에서 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 심판청구를 한 경우에는 그 심판청구의 대상인 지정상품을 불가분 
일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중의 하나에 대하여 사용이 증명되면 그 심판청구는 
전체로서 인용될 수 없을 뿐 사용이 증명된 지정상품에 대한 심판청구만 기각하고 나머지에 관한 청구를 인용할 
것은 아니며, 사용이 증명된 지정상품만에 대한 심판청구의 일부 취하가 허용되는 것도 아니다. 

 그렇다면 먼저 청구한 상표등록취소심판이 계속 중이라 하더라도 심판청구인으로서는 등록취소 요건의 일부를 
이루는 상표 불사용 기간의 역산 기산점이 되는 심판청구일이나 등록취소를 구하는 지정상품의 범위를 달리하여 
다시 상표등록취소심판을 청구할 이익이 있다 할 것이므로, 이 경우 공통으로 포함된 일부 지정상품에 관하여는 
상표권자에게 중복하여 그 사용사실에 대한 증명책임을 부담시키는 것이 된다 하더라도 상표권자 역시 후에 청구된 
등록취소심판에서도 지정상품 중의 하나에 대하여 사용을 증명하면 그 심판청구의 대상인 지정상품 전체에 관하여 
상표등록의 취소를 면할 수 있는 이상 그러한 정도의 증명책임의 부담만으로 후에 청구된 취소심판이 제119조 
제1항 제3호의 입법 취지에 반하는 것으로서 부적법하다고 할 수 없다.

[사안]  지정상품 중 향수 등 33개의 상품에 대하여 불사용을 이유로 등록취소심판을 청구하고도, 특허심판원에 
다시 별건 취소심판청구 대상의 일부인 립스틱 등 19개 상품을 포함하여 21개 지정상품에 대하여 불사용을 이유로 
이 사건 등록취소심판을 청구하여, 이 사건 심결 당시에는 별건 취소심판에 대한 심결취소소송이 특허법원에 계속 
중이었다고 하더라도, 이 사건 취소심판청구는 별건 취소심판청구와 심판청구일이 다르고 등록취소를 구하는 
지정상품의 범위 또한 동일하지 아니하여 피고로서는 여전히 이 사건 등록취소심판을 청구할 이익이 있다.

[등록상표의 불사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우, 이해관계인이 
취소를 필요로 하는 지정상품의 범위를 임의로 정하여 상표등록의 취소심판을 청구할 이익이 있는지 여부]  
제119조 제2항은 동일·유사 지정상품군 단위로 등록취소심판을 청구하여야 한다는 규정을 별도로 두고 있지 
아니하다. 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우 이해관계인은 취소를 필요로 하는 지정상품의 범위를 임의로 
정하여 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다 할 것이고, 등록상표의 지정상품 중 유사범위에 속하는 
지정상품을 모두 포함하여 취소심판을 청구하지 않으면 그 심판청구가 인용되어도 심판청구인이 후에 유사상품에 
관하여 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용하거나 그 상표등록을 받을 수 없다는 사정을 들어 유사범위에 속하는 
일부 지정상품만에 대한 등록취소심판을 청구할 이익이 없다고 할 수 없다.

204. 대법원 2010.9.9. 선고 2010후1213 판결, 등록취소 [KATANA 판례]
▣ 판결요지
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 제119조 제1항 제1호의 상표등록취소 심판청구는 등록상표의 지정상품 전체에 대하여만 할 수 있고 그 일부에 
대한 청구는 허용되지 않으므로, 심판절차에서 등록상표 중 일부 지정상품에 대하여 제119조 제1항 제3호의 
상표등록 취소사유를 주장하였다가 그 후의 심결취소소송 절차에서 제119조 제1항 제1호의 상표등록 취소사유를 
추가로 주장할 수는 없다.
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07. 권리범위확인심판

205. 대법원 2012.3.15. 선고 2011후3872 판결, 권리범위확인 [SANGMOOSA 판례]
▣ 판결요지

 적극적 권리범위확인 심판청구의 상대방이 확인대상표장에 관하여 제99조 제1항의 ‘선사용에 따른 상표를 계속 
사용할 권리’(이하 ‘선사용권’이라고 한다)를 가지고 있다는 것은 대인적인 상표권 행사의 제한사유일 뿐이어서 
상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 상표권 침해소송이 아닌 적극적 
권리범위확인심판에서 선사용권의 존부에 대해서까지 심리·판단하는 것은 허용되지 아니한다.

206. 대법원 2014.3.27. 선고 2013후2316 판결, 권리범위확인 [화미미정 판례]
▣ 판결요지

 다른 사람의 ‘등록상표인 확인대상표장’에 관한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 
등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 
부적법하다고 할 것이다. 이때 ‘등록상표인 확인대상표장’에는 등록된 상표와 동일한 상표는 물론 거래의 통념상 
식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다고 할 것이므로, 확인대상표장이 
등록상표에 다른 문자나 도형 등을 부가한 형태로 되어 있다고 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 
유지하고 있는 한 이는 등록상표와 동일성이 인정되는 상표라고 할 것이다.

207. 대법원 2019.4.3. 선고 2018후11698 판결, 권리범위확인 [리바이네스 판례]
▣ 판결요지

 확인대상표장이 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 
어느 한 부분을 생략한 형태로 되어 있다고 하더라도, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글의 
결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 
동일하게 호칭될 것으로 보이는 한 이는 등록상표와 동일성이 인정되는 상표라고 할 것이다.

208. 대법원 2011.2.24. 선고 2008후4486 판결, 권리범위확인[RELEX SPA 판례]
▣ 판결요지

 상표권이 소멸되거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸하는 등 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 
법률상 이익이 소멸되는 특별한 사정이 없는 한 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다.

 이 사건 심결취소소송의 상고심 계속 중 위 민사판결이 2010. 5. 13. 그대로 확정되었다고 하더라도 여전히 
원고에게 불리한 이 사건 심결이 유효하게 존속하고 있는 점, 확정된 위 민사판결은 이 사건 심결취소소송을 
담당하는 법원에 대하여 법적 기속력이 없으므로 원고는 위 민사판결이 확정되었음에도 불구하고 자신에게 불리한 
이 사건 심결을 취소할 법률상 이익이 있고, 달리 이 사건 심결 이후 이 사건 등록상표의 상표권이 소멸되었다거나 
당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸되었다는 등 이 사건 심결 이후 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다는 
사정도 보이지 아니하는 점 등에 비추어 원고는 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다고 할 것이다.

209ㆍ대법원 2011. 2. 24. 선고 2008후4486 판결, 권리범위확인 [핫윙 판례]
▣ 판결요지

[상표에 관한 권리확인심판절차에서 심결을 받은 경우, 심결취소소송의 근거와 소의 이익 판단 기준] 상표권이 
소멸되거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸하는 등 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 
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이익이 소멸되는 특별한 사정이 없는 한 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다
[사안] 이 사건 심결취소소송의 상고심 계속 중 위 민사판결이 2010. 5. 13. 그대로 확정되었다고 하더라도 

여전히 원고에게 불리한 이 사건 심결이 유효하게 존속하고 있는 점, 확정된 위 민사판결은 이 사건 
심결취소소송을 담당하는 법원에 대하여 법적 기속력이 없으므로 원고는 위 민사판결이 확정되었음에도 불구하고 
자신에게 불리한 이 사건 심결을 취소할 법률상 이익이 있고, 달리 이 사건 심결 이후 이 사건 등록상표의 
상표권이 소멸되었다거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸되었다는 등 이 사건 심결 이후 심결을 취소할 
법률상 이익이 소멸되었다는 사정도 보이지 아니하는 점 등에 비추어 원고는 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 
이익이 있다고 할 것이다.
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08. 심결취소소송

210. 대법원 2016.8.18. 선고 2015후789 판결, 거절결정
▣ 판결요지

 상표등록의 출원이 취하된 경우에는 그 출원이 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 비록 그 출원에 대한 
거절결정을 유지하는 심결이 있더라도 그 심결의 취소를 구할 이익이 없고 심결취소의 소는 부적법하게 된다.

211. 대법원 2004.12.9. 선고 2002후567 판결, 권리범위확인
 상표권이 무체재산권인 특수성에서 유래한 것으로 보일 뿐이고, 상표권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 

동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 상표권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 상표법에 상표권의 공유를 
합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 
아니하는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다고 할 것이다.

 제124조는 상표권이 공유자 전원에게 합일적으로 확정되어야 할 필요에서 심판절차에 관하여 고유필수적 
공동심판으로 규정하고 있으나, 이러한 합일확정의 요청은 상표권의 공유자의 1인이 단독으로 심결취소소송을 
제기한 경우라도 그 소송에서 승소할 경우에는 그 취소판결의 효력은 행정소송법 제29조 제1항에 의해 다른 
공유자에게도 미쳐 특허심판원에서 공유자 전원과의 관계에서 심판절차가 재개됨으로써 충족되고, 그 소송에서 
패소하더라도 이미 심판절차에서 패소한 다른 공유자의 권리에 영향을 미치지 아니하므로, 어느 경우에도 
합일확정의 요청에 반한다거나 다른 공유자의 권리를 해하지 아니한다.

 따라서 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 
전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이라도 당해 상표등록을 
무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 
위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다 할 것이고, 위와 같이 공유자 1인에 의한 심결취소소송의 제기를 
인정하더라도 위에서 본 바와 같이 다른 공유자의 이익을 해한다거나 합일확정의 요청에 반하는 사태가 생긴다고 
할 수 없다.

212. 대법원 2016.3.24. 선고 2015후1997 판결, 거절결정 [결정계 심판 case]
▣ 판결요지

 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장은 거절결정의 이유 외에도 심사나 심판 단계에서 
의견서 제출의 기회를 부여한 사유 및 이와 주요한 취지가 부합하는 사유를 해당 심결의 결론을 정당하게 하는 
사유로 주장할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 이를 심리·판단하여 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있다. 
그리고 상표등록이의신청서에 기재되어 출원인에게 송달됨으로써 답변서 제출의 기회가 주어진 사유는 의견서 
제출의 기회가 부여된 사유로 볼 수 있다.

 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 사회정의와 형평의 이념에 입각하여 논리와 경험의 
법칙에 따라 자유로운 심증으로 사실주장을 판단하므로, 자유심증주의의 한계를 벗어나지 아니하는 한 증거의 가치 
판단 및 사실인정은 사실심 법원의 재량에 속하고, 사실심 법원이 적법하게 확정한 사실은 상고법원을 기속한다.

 선사용서비스표 1의 인지도에 관한 원심의 판단을 다투는 상고이유 주장은 실질적으로 사실심 법원의 
자유심증에 속하는 증거의 취사 선택과 증거가치의 판단 및 이에 기초한 사실인정을 탓하는 것에 불과하다.
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09. 특허법원 전속관할

212-1. 대법원 2023.12.28. 선고 2023다277260 판결, 손해배상
▣ 판결요지

 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건을 고등법원 및 지방법원 합의부의 심판대상에서 제외하고 
특허법원이 심판한다. 따라서 특허권 등의 지식재산권 침해로 인한 손해배상청구 사건의 제1심을 지방법원 
단독판사가 심판한 경우에도 그 항소사건은 특허법원의 전속관할에 속한다.

  주위적으로 상표권 침해로 인한 손해배상을 구하고, 예비적으로 부정경쟁행위로 인한 손해배상을 구하는 
사건으로서 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 해당하는데, 특허법원의 전속관할에 속한다.
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Part05. 기타

01. 입체상표

213. 대법원 2014.10.15. 선고 2012후3800 판결, 거절결정 [블록쌓기 판례]
▣ 판결요지

[제33조 제1항 제3호 해당 여부] 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표의 경우에, 그 입체적 형상이 해당 
지정상품이 거래되는 시장에서 그 상품 등의 통상적·기본적인 형태에 해당하거나, 거래사회에서 채용할 수 있는 
범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과하거나 또는 당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 
도입하여 이루어진 형상으로서 그 상품의 장식 또는 외장으로만 인식되는 데에 그칠 뿐, 이례적이거나 독특한 
형태상의 특징을 가지고 있는 등으로 수요자가 상품의 출처 표시로 인식할 수 있는 정도의 것이 아니라면, 위 
규정의 ‘상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당한다.

 출원된 상표가 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 
원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 
경우에는 그 심결 시라고 할 것이다.

[사용에 의한 식별력 취득 여부] 상품 등에는 기호·문자·도형 등으로 된 표장이 함께 부착되는 경우가 흔히 
있는데, 그러한 사정만으로 곧바로 상품 등의 입체적 형상 자체에 관하여 사용에 의한 식별력 취득을 부정할 수는 
없고, 부착되어 있는 표장의 외관·크기·부착 위치·인지도 등을 고려할 때 그 표장과 별도로 상품 등의 입체적 
형상이 그 상품의 출처를 표시하는 기능을 독립적으로 수행하기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력 취득을 긍정할 
수 있다.

214. 대법원 2015.2.26. 선고 2014후2306 판결, 거절결정 [인체 고관절용 볼 판례]
▣ 판결요지

 달리 상표에 입체적 형상 부분이 포함되어 있다는 이유로 이와 결합된 기호·문자·도형 등을 무시하고 입체적 
형상만을 기준으로 식별력을 판단하여야 한다는 상표법 규정도 없다.

215. 대법원 2015.10.15. 선고 2013다84568 판결, 디자인권침해금지 등 [한미 판례]
▣ 판결요지

[상표 유사 여부] 입체적 형상으로 된 상표들에서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 
동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 
있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 할 것이나, 그러한 우려가 인정되지 않는 경우에는 유사하다고 볼 수 없다.
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02. 위치상표

216. 대법원 2012.12.20. 선고 2010후2339 전원합의체 판결, 거절결정
▣ 판결요지

 상표의 정의 규정은 기호·문자·도형 또는 그 결합을 사용하여 시각적으로 인식할 수 있도록 구성하는 모든 
형태의 표장을 상표의 범위로 포섭하고 있다고 할 것이고 이러한 규정에 따르면, ‘기호·문자·도형 각각 또는 그 
결합이 일정한 형상이나 모양을 이루고, 이러한 일정한 형상이나 모양이 지정상품의 특정 위치에 부착되는 것에 
의하여 자타상품을 식별하게 되는 표장’도 상표의 한 가지로서 인정될 수 있다(이러한 표장을 이하 ‘위치상표’라고 
한다).

 위치상표에서는 지정상품에 일정한 형상이나 모양 등이 부착되는 특정 위치를 설명하기 위하여 지정상품의 
형상을 표시하는 부분을 필요로 하게 된다. 이때 표장의 전체적인 구성, 표장의 각 부분에 사용된 선의 종류, 
지정상품의 종류 및 그 특성 등에 비추어 출원인의 의사가 지정상품의 형상을 표시하는 부분에 대하여는 위와 
같은 설명의 의미를 부여한 것뿐임을 쉽사리 알 수 있는 한 이 부분은 위치상표의 표장 자체의 외형을 이루는 
도형이 아니라고 파악하여야 한다. 그에 있어서는 출원인이 심사과정 중에 특허청 심사관에게 위와 같은 의사를 
의견제출통지에 대한 의견서 제출 등의 방법으로 밝힌 바가 있는지 등의 사정도 고려되어야 할 것이다. 

 한편 현재 우리나라에서 상표의 출원 및 그 심사의 과정에서 출원인이 위치상표라는 취지를 별도로 밝히는 
상표설명서를 제출하는 절차 또는 위 지정상품의 형상 표시는 상표권이 행사되지 아니하는 부분임을 미리 밝히는 
권리불요구절차 등에 관한 규정이 마련되어 있지 아니하다는 사유는 위와 같은 위치상표의 인정에 방해가 되지 
아니한다고 할 것이다. 또한 위치상표는 비록 일정한 형상이나 모양 등이 그 자체로는 식별력을 가지지 
아니하더라도 지정상품의 특정 위치에 부착되어 사용됨으로써 당해 상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 
특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면, 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 인정받아 상표로서 
등록될 수 있다.
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04. 도메인이름

219. 대법원 2011.8.25. 선고 2010도7088 판결, 상표법위반 [마하몰 판례]
▣ 판결요지

 상표법 침해가 인정될 수 있으려면 상표의 사용이 전제되어야 할 것인데, 도메인이름의 사용이 여기에 해당하기 
위해서는 도메인이름의 사용태양 및 그 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면의 표시 내용 등을 전체적으로 
고려하여 볼 때 거래통념상 상품의 출처표시로 기능하고 있어야 하고

221. 대법원 2004.2.13. 선고 2001다57709 판결, 상표권침해 및 부정경쟁행위금지 등
[롤스로이스 판례]
▣ 판결요지

 피고 등이 운용하는 이 사건 웹사이트에서 원고가 등록한 상표권의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 
취급하거나, 원고의 등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 영업을 취급한 사실이 전혀 없으므로 피고 등이 이 
사건 웹사이트를 통해 원고의 이 사건 상표권을 침해하였거나 침해할 우려가 있다고 볼 수 없다.

222. 대법원 2004.5.14. 선고 2002다13782 판결, 상표권등침해금지청구의소 [비아그라 판례]
▣ 판결요지

  특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 
제품에 독자적인 상표를 부착·사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 도메인 이름이 일반인들을 그 
도메인 이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 
출처표시로서 기능한다고 할 수는 없는 것이다.

221. 대법원 2008.9.25. 선고 2006다51577 판결, 한글인터넷주소사용중지 등 [장수온돌 판례]
▣ 판결요지

 도메인이름의 경우에는 도메인이름의 사용태양 및 그 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면의 표시 내용 등을 
전체적으로 고려하여 거래통념상 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 
상품을 구별하는 식별표지로 기능하고 있을 때에는 상표의 사용으로 볼 수 있다.
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05. 키워드광고

222. 대법원 2012.5.24. 선고 2010후3073 판결, 권리범위확인 [VSP 판례]
▣ 판결요지

 인터넷 포털사이트 운영자로부터 특정 단어나 문구(이하 ‘키워드’라 한다)의 이용권을 구입하여 일반 인터넷 
사용자가 그 단어나 문구를 검색창에 입력하면 검색결과 화면에 그 키워드 구입자의 홈페이지로 이동할 수 있는 
스폰서링크나 홈페이지 주소 등이 나타나는 경우에, 그 검색결과 화면에 나타난 표장이 자타상품의 출처표시를 
위하여 사용된 것으로 볼 수 있다면, 이는 상표권의 권리범위확인심판의 전제가 되는 ‘상표로서의 사용’에 해당한다 
할 것이다. 그리고 상표로서의 사용의 일종인 상품의 ‘광고’에는 신문, 잡지, 카탈로그, 간판, TV 등 뿐 아니라 
인터넷 검색결과 화면을 통하여 일반소비자에게 상품에 관한 정보를 시각적으로 알리는 것도 포함된다고 할 
것이다.

226. 특허법원 2016.11.18. 선고 2016허5439 판결, 등록취소 [필톡스 판례]
▣ 판결요지

 상표권자 등의 이러한 검색 광고 행위는 상표권자 등이 등록상표 등을 지정상품 등의 광고에 사용한 것으로 볼 
수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 불사용취소심판과 관련하여 등록상표 등의 사용에 해당한다고 할 것이다.
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06. 서적의 제호

228. 대법원 2002.12.10. 선고 2000후3395 판결, 권리범위확인 [Linux 판례]
▣ 판결요지

 책의 제목은 그 책의 내용을 표시할 뿐 출판사 등 그 출처를 표시하는 것은 아니어서 원칙적으로 그 상품을 
다른 사람의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이 아니므로, 책의 제목으로 사용된 표장에 대하여는 그 
표장과 동일 또는 유사한 등록상표의 상표권의 효력이 미치지 아니한다.

230. 대법원 2005.8.25. 선고 2005다22770 판결, 가처분이의 
[영어공부 절대로 하지마라 판례] 
▣ 판결요지

 타인의 등록상표를 정기간행물이나 시리즈물의 제호로 사용하는 등 특별한 경우에는 사용 태양, 사용자의 의도, 
사용 경위 등 구체적 사정에 따라 실제 거래계에서 제호의 사용이 서적의 출처를 표시하는 식별표지로서 인식될 
수도 있으므로, 그러한 경우까지 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 볼 수는 없다.

231. 대법원 2006.11.23. 선고 2006다29983 판결, 가처분이의
[영어공부 절대로 하지마라 판례] 
▣ 판결요지

 장래 그 상표권이 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 형평을 
고려하여 그 가처분신청은 보전의 필요성이 없는 것으로 보아야 한다.
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07. 오픈마켓 운영자의 책임

232. 대법원 2012.12.4. 선고 2010마817 결정, 상표권침해금지가처분
▣ 판결요지

 운영자가 제공한 인터넷 게시공간에 타인의 상표권을 침해하는 상품판매정보가 게시되고 그 전자거래 시스템을 
통하여 판매자와 구매자 사이에 이러한 상품에 대한 거래가 이루어진다 하더라도, 그러한 사정만으로 곧바로 
운영자에게 상표권 침해 게시물에 대한 불법행위책임을 지울 수는 없다.

① 오픈마켓 운영자가 제공하는 인터넷 게시공간에 게시된 상표권 침해 게시물의 불법성이 명백하고, 
② 오픈마켓 운영자가 위와 같은 게시물로 인하여 상표권을 침해당한 피해자로부터 구체적·개별적인 게시물의 

삭제 및 차단 요구를 받거나, 피해자로부터 직접적인 요구를 받지 않았다 하더라도 그 게시물이 게시된 사정을 
구체적으로 인식하였거나 그 게시물의 존재를 인식할 수 있었음이 외관상 명백히 드러나고, 

③ 나아가 기술적, 경제적으로 그 게시물에 대한 관리·통제가 가능한 경우에는, 오픈마켓 운영자에게 그 게시물을 
삭제하고 향후 해당 판매자가 위 인터넷 게시공간에서 해당 상품을 판매할 수 없도록 하는 등의 적절한 조치를 
취할 것이 요구되며, 오픈마켓 운영자가 이를 게을리하여 게시자의 상표권 침해를 용이하게 하였을 때에는 위 
게시물을 직접 게시한 자의 행위에 대하여 부작위에 의한 방조자로서 공동불법행위책임을 진다고 할 것이다.

 그러나 이러한 경우에도 오픈마켓 운영자에게 요구되는 조치의무에, 타인의 상표권을 침해하는 것으로 의심되는 
게시물을 게시한 판매자의 신원정보 및 판매정보를 오픈마켓 운영자가 임의로 상표권자에게 제공할 의무까지 
포함된다고 할 것은 아니다.




