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국문초록

한국상표법은 상표가 법정의 요건을 구비하는 경우에는 거래사회에서 실

제로 사용되고 있는지의 여부를 불문하고 그 등록을 허용하는 등록주의

를 원칙으로 하고 있지만,상표법 전반에 걸쳐 사용주의적인 요소를 가

미하는 여러 규정을 확인할 수 있다.상표가 등록된 후라도 등록상표의

권리자에게 등록상표를 그 지정상품에 대하여 정당하게 사용할 것을 요

구하고 있는데,이를 직접적으로 강제하는 의무 규정은 없지만,일정 기

간 등록상표를 사용하지 아니한 경우 상표로서 보호할 필요가 없으므로

불사용에 대하여 등록상표의 취소라는 제재를 가함으로써 성실한 상표

사용을 간접적으로 강제하고 있다.

상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 취소심판이

청구된 때에는 상표권자가 그 취소심판청구일로부터 3년 이내에 등록상

표를 지정상품에 사용한 사실을 입증하여야 하는데,입증이 필요한 상표

및 상품은 등록상표 및 지정상품과 동일한 것이어야 하고 등록상표와 유

사한 상표 또는 지정상품과 유사한 지정상품을 사용한 것은 등록상표의

사용으로 인정받을 수 없다.따라서,불사용으로 인한 취소심판에 있어서

등록상표와 실사용상표 간의 동일성 판단이 쟁점이 된다.

상표권자에게 등록상표와 크기,색상 등 모든 점에서 완전히 동일한 상

표의 사용을 기대할 수는 없고,어느 정도의 변형은 불가피하므로 등록

상표와 동일한 상표의 범위를 등록상표와 완전히 동일한 경우만으로 한

정하게 된다면 상표권자의 상표를 사용할 권리를 보호하고자 하는 상표

법 본래의 목적에도 어긋나게 되므로,상표법 제73조 제1항 제3호로 인

한 취소심판에서 등록상표에는 등록상표 자체뿐만 아니라 거래사회통념

상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 상표까지 포함하여 다소 탄력적으로



해석하여야 할 것이다.판례 역시 이와 같은 관점에서 동일성이라는 개

념을 도입하여 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 법문상 정해진 등

록상표에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래사회통념상 등록상표와 동

일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함한다고 분명히 밝히고 있다.

이러한 원칙에 입각하여,등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는

기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는

그 중 어느 한부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 두고 등록상표

를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다고 판단하여 왔다.따라서,등

록상표를 구성하는 도형의 경우에는 그 식별력의 정도가 높고 낮음에 크

게 상관없이 이를 누락,생략 또는 삭제하여 사용한 때에는 등록상표의

동일성 범주 내의 사용으로 보기 어렵다는 것이 원칙이나,등록상표를

구성하는 문자의 경우에는 해당 문자가 식별력이 극히 약한 정도에 그친

다면 이를 누락,생략 또는 삭제하여 사용한 때에는 등록상표의 동일성

범주 내의 사용으로 인정하고,식별력이 상표등록을 허여 받을 수 있는

정도의 높은 경우라면 이를 누락,생략 또는 삭제하여 사용한 때에는 그

러하지 아니하다고 판단하였다.

그런데,등록상표를 구성하는 문자부분 간에 동일한 칭호 또는 관념을

지니지만 이를 한글,영문자,한문 또는 일본어 등 다양한 문자로 표기하

여 병기한 등록상표를 어느 한 문자만으로 사용한 때 또는 이들 문자 중

하나의 문자만으로 구성된 등록상표를 각기 다른 다양한 문자로 표기하

여 사용한 때에,이를 두고 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수

있는 형태의 상표라고 볼 수 있는지에 관하여 그간 대법원 판례에서는

각 구성문자를 요부로 보아 어느 한 부분을 생략된 채 또는 각기 다른

문자로 사용한 때에는 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는

형태의 상표의 사용이 아니라는 취지로 일관되게 판시하여 왔다.그러나,

이러한 법원의 태도는 등록상표의 동일성 범위를 극히 엄격하게 해석하



여 상표권자의 상표 사용의 자유를 제약하거나 거래사회통념상 일반 수

요자들의 상표의 동일성 인식에 관한 신뢰를 보호함에 미흡해 왔던 바,

최근 2013년 대법원 전원합의체 판결을 통해 문자만으로 결합된 등록상

표의 동일성 범위에 대한 판단 기준을 변경함과 동시에 명확히 하였다.

2013년 대법원 전원합의체 판결을 통하여 영문자와 이를 단순히 음역한

한글이 결합된 등록상표의 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 영문

자나 그 한글음역 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우 거래사회

통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 명백히 밝혀

두었으나,이로부터 영문자와 한글 간의 상호 변형하여 사용하는 것이

가능한 지,영문자 외에 제2외국문자,즉 일본어문자,한문,독문자,불

문자 등 다양한 문자를 병기하거나 상호 변형하여 사용되는 경우에는 거

래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용인지 등에 관

하여 명확하게 할 필요가 있을 것이다.등록상표와 실사용상표 간의 동

일성에 관한 판단 기준은 대법원 판례를 통하여 오랫동안 정립되어 그

기준이 명확히 하고 있긴 하나,한국상표법에도 외국의 입법례 특히 일

본의 입법례와 마찬가지로 상표의 변형사용을 어느 정도 인정해주는 입

법적 보완이 필요하다고 생각된다.

주요어 :불사용취소심판,등록상표의 정당 사용,등록상표의 동일,

동일성의 범위,등록상표의 변형 사용,문자만으로 된 결합상표
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Ⅰ.서론

상표법에서는 상표권은 설정등록에 의하여 발생한다고 규정함으로써(상

표법 제41조 제1항)등록주의를 명확히 천명하고 있다.따라서,상표가

법정의 요건을 구비하는 경우에는 거래사회에서 실제로 사용되고 있는

지 여부를 불문하고 그 등록을 허용하는 입법주의이다.그러나,상표가

등록만 되어 있는 채 현실의 거래 사회에서 사용되고 있지 아니하다면

오히려 그 상표를 실제로 사용하고자 하는 타인의 상표 선택에 제한을

가하게 되고 저장 또는 방어의 목적만으로 무분별한 출원 건수가 증가에

따라 행정기관의 심사 적체를 초래할 뿐만 아니라 정당한 사용으로 취득

한 주지·저명 상표를 보호하는 데 미흡할 수 있다.

따라서,상표법이 등록주의를 원칙으로 하고 있지만,사용주의적인 요소

를 가미하는 규정들이 있다.즉,상표를 등록하기 위해서는 적어도 국내

에서 그 상표를 사용하고 있거나 사용할 의사가 있어야 하며(상표법 제3

조),자타상품의 식별력이 약한 상표일지라도 사용에 의하여 사후 식별

력을 취득하게 되면 예외적으로 상표등록을 허용하고 있으며(상표법 제6

조 제2항),비록 미등록의 상표라 할지라도 사용에 의하여 주지 또는 저

명한 상표와 동일 또는 유사한 상표의 등록을 배제하고 있는 (상표법 제

9호 또는 제10호)등 상표법 전반에 걸쳐 이러한 사용주의적 요소를 확

인할 수 있다..

또한 등록 후라도 등록상표의 권리자에게 등록상표를 그 지정상품에 대

하여 정당하게 사용할 것을 요구하고 있는데,이를 직접적으로 강제하는

의무 규정은 없지만,일정 기간 등록상표를 사용하지 아니한 경우 상표

로서 보호할 필요가 없으므로 불사용에 대하여 제재를 가할 수 있도록

하고 있다.또한 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품이 아닌

상품에 등록상표를 사용하여 수요자에게 혼동을 초래한 경우에는 그 부
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정사용에 대하여도 제재를 가할 수 있게 된다.이와 같은 등록상표의 불

사용 또는 부정사용을 이유로 한 등록취소제도는 등록상표의 권리자에게

정당하고 성실하게 상표를 사용할 의무가 있음을 전제로 하는 것이며,

그 의무를 다하지 못한 때에는 상표권자에게 등록상표의 취소라는 제재

를 가함으로써 성실한 상표 사용을 간접적으로 강제하고 있는 것이다.

즉,상표법 제73조 제1항에서 다양한 취소사유로 인한 상표등록의 취소

심판을 규정하고 있다.현행 상표법 제73조에서는 제2호부터 제13호 마

목까지 다양한 취소사유를 두고 있으며,이를 크게 분류하여 보면 ⅰ)

상표권자가 3년 동안 등록상표를 사용하지 않을 때 그 제재로 상표등록

을 취소시키는 불사용으로 인한 취소 (제3호),ⅱ）등록상표를 변형하여

사용하거나 지정상품이 아닌 상품에 사용하여 일반 수요자에게 품질 오

인 또는 출처 혼동을 일으킨 때 그 제재로 상표등록을 취소시키는 부정

사용으로 인한 취소 (제2호,제8호),ⅲ）공유인 상표권,단체표장,지리

적 단체표장 또는 상표권의 이전으로 인하여 주체적인 통일성에 관한 혼

동이 발생하거나 품질 오인이 문제되었을 때 상표등록을 취소시키는 경

우 (제4호,제5호,제6호,제9호 내지 제12호),ⅳ)상표등록이 외국권리

자의 동의 없이 국내대리인 또는 대표자가 출원된 경우 (제7호),ⅴ)증

명표장권자가 정관 또는 규약을 위반한 경우 (제13호)와 같다.이 중 불

사용으로 인한 상표등록취소심판이 실무상으로 가장 활용도가 높고 상표

법에서도 불사용으로 인한 상표등록취소제도의 실효성을 담보하기 위한

여러 규정이 있다.

상표권자는 상표법 제73조 제1항 제3호의 적용을 피하기 위하여 취소심

판청구일로부터 3년 이내에 등록상표를 지정상품에 사용할 사실을 입증

하여야 하며(상표법 제73조 제4항),사용 입증이 충분치 아니하여 불사

용으로 상표등록이 취소된 때에는 상표권자는 취소심결이 확정된 때로부

터 3년 이내에는 재출원하여 등록받을 수 없으며,1)심판청구인에게는 취
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소심결이 확정된 때로부터 6개월 간 등록취소된 상표를 우선적으로 출원

할 지위를 보장하고 있기 때문이다.2)

불사용으로 인한 취소심판이 청구된 때에는,상표권자가 그 취소심판청

구일로부터 3년 이내에 “등록상표”를 “지정상품”에 사용한 사실을 입증

하여야 하는데,입증이 필요한 상표 및 상품은 등록상표 및 지정상품과

동일한 것이어야 하고,등록상표와 유사한 상표 또는 지정상품과 유사한

지정상품을 사용한 것은 등록상표의 사용으로 인정받을 수 없다.따라서,

불사용으로 인한 취소심판에 있어서 등록상표와 실사용상표 간의 동일성

판단이 쟁점이 된다.상표권자에게 등록상표와 크기,색상 등 모든 점에

서 완전히 동일한 상표의 사용을 기대할 수는 없고,어느 정도의 변형은

불가피하므로,동일한 상표의 범위를 등록상표와 문자 그대로 완전히 동

일한 경우만으로 한정하게 되면 상표권자의 상표를 사용할 권리를 보호

하고자 하는 상표법 본래의 목적에도 어긋나게 되므로,등록상표의 사용

에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래 통념상

식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는

경우도 포함하는 것으로 확대해석할 필요가 있다.

이하에서는 불사용으로 인한 취소심판에서 판단되는 실사용상표와 등록

상표의 동일성의 의미,그 동일성의 범위에 관한 판례의 입장,특히 문자

로만 결합된 등록상표에 대한 최근 대법원 전원합의체에서 나타난 취지

를 고찰해 보고자 한다.이어서 한국상표법과 가장 유사한 일본상표법,

미국상표법,유럽상표법에서 등록상표의 정당한 사용범위에 관한 입법례

를 검토해 보기로 한다.

1)상표법 제7조 제5항.

2)상표법 제8호 제5항.동 규정은 2013.4.5.일부 개정으로 삭제된 규정이다.그러나,개정된 상

표법을 통하여 취소심판청구인에게 등록취소된 상표를 출원하여 등록받을 수 있는 권리를 더

욱 보장하고 있다.
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Ⅱ.상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 취소심판의 규정

1.상표법상 규정 및 그 취지

(1)상표법 제73조 제1항 제3호의 규정

상표법 제73조 제1항은 다양한 상표등록취소사유를 규정하고 있다.상표

등록취소사유 중,등록상표를 지정상품에 대하여 일정 기간 동안 사용하

지 아니한 이유로 취소할 수 있는데,즉 상표법 제73조 제1항 제3호에서

상표권자,전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유

없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년

이상 국내에서 사용하지 아니한 경우에는 그 등록상표의 취소심판을 청

구할 수 있다고 규정하고 있다.이하에서는,상표법 제73조 제1항 제3호

에 의한 취소심판을 “불사용으로 인한 상표등록취소심판”이라 한다.

(2)규정의 취지

상표법은 등록주의를 취하고 있고 등록주의 하에서는 상표의 등록에 그

사용을 요건으로 하지 아니하나,등록에 의한 상표권으로 보호되고 있는

상표가 전혀 사용되지 않는다는 것은 상표의 유통과정에 있어서 상표로서

의 적극적인 역할을 하지 않음을 의미함은 물론 오히려 타인에 의한 동일

또는 유사한 상표의 사용에 의한 상품 유통을 방해하는 것으로 되기 때문에

그러한 상표까지 보호되지 않아야 함에 그 취지가 있겠다.따라서,동법 동

조 동항 동호의 규정은 상표권자의 사용을 촉구하는 사용주의적 요소가 가

미된 규정이라 할 수 있다.
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2.상표법 제73조 제1항 제3호 규정의 연혁

현행 상표법 제73조 제1항에서의 상표등록의 취소심판은 1974년 1월 1일

자 시행된 구상표법에서 최초로 신설되어 여러 차례의 개정을 거쳐 현행

법 동조 동항에서 제2호 내지 제13호 마.목까지로 상당히 확대되었다.현

행 상표법 제73조 제1항에서의 상표등록의 취소심판 사유 중,현행 상표

법 제73조 제1항 제3호의 불사용으로 인한 취소심판에 관한 연혁을 다음

과 같이 살펴 보고자 한다.

(1)상표법 [시행 1974.1.1.][법률 제2506호,1973.2.8.,전부개

정]

현행 상표법의 규정은 1949년에 제정되어 1958년,1963년에 일부 개정되

었으나 당시 실정에 맞지 않는 점이 있을 뿐만 아니라 법체제의 미비 및

조문간의 불균형 등으로 법운용에 난점이 많아 이를 보완하려는 취지로

1973년 전부 개정됨에 이르렀다.1973년 전부 개정을 통하여 구상표법

제45조 제1항 제3호에서,상표권자가 정당한 이유 없이 국내에서 등록상

표를 그 지정상품에 계속하여 1년 이상 사용하지 아니하였을 때에는 심

판에 의하여 그 상표등록을 취소하여야 한다는 규정을 두었으며,동조

동항 동호의 예외로 연합상표인 경우에는 등록상표 중 1상표라도 사용

하였을 때 또는 등록상표의 지정상품 중 1상품에라도 그 등록상표를 사

용하였을 때에는 취소되지 아니한다고 규정하였다.

1973년 전부 개정된 법에서는 상표권자가 등록상표를 그 지정상품에 사

용하지 아니하였을 때라고 등록상표의 사용 주체를 ‘상표권자’로 한정하

여 규정되어 있는데,이는 1973년 전부 개정법에서 상표의 통상사용권을

최초로 인정하게 됨에 기인한 것이라 하겠다.또한,현행 상표법 규정과

달리,불사용의 기간을 3년이 아닌 1년으로 기간이 비교적 짧았던 것으
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로 보인다.

(2)상표법 [시행 1990.9.1.][법률 제4210호,1990.1.13.,전부개

정]

1973년 전부 개정된 상표법에서 불사용으로 인한 취소심판의 규정이 신

설되어,1990년 1월 13일 전부 개정된 상표법에서,등록상표가 상표권자·

전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록

상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국

내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구

할 수 있다고 규정하기에 이르렀다.

1990년 전부 개정된 법에서,불사용의 기간이 3년으로 연장되게 되었으

며,등록상표가 상표권자,전용사용권자 또는 통상사용권자 어느 누구도

의하여 사용되지 아니한 경우라고 규정함으로써 상표권자에 의한 등록상

표의 사용만으로 한정하지 아니하고 상표권자의 허락 또는 통제 하에서

의 등록상표의 사용은 상표권자의 사용으로 볼 수 있다는 규정을 둔 것

이다.

3.국제조약 상의 관련 규정

WTO/TRIPS협정의 제19조에서는 정당한 이유 없이 적어도 3년 이상

사용하지 않는 경우 그 등록을 취소할 수 있도록 하는 규정과 함께 ‘상

표권자의 통제에 따르는 경우’에는 타인에 의한 상표의 사용은 등록을

유지하기 위한 상표의 사용으로 인정하도록 하는 규정을 두고 있다.3)

3)TRIPS[AgreementonTrade-RelatedAspectsofIntellectualPropertyRights]Section2:

Trademarks,Article19:RequirementofUse

1.Ifuseisrequiredtomaintainaregistration,theregistrationmaybecancelledonlyafteran
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WTO/TRIPS협정에 관한 논의 과정에서 선진국의 5년 안과 개발도상

국의 1년 안을 절충하여 최소한 3년 이상이라는 상표의 불사용기간이 정

해지게 된 것이다.

4.불사용취소심판에 관한 외국 입법례

(1)일본

일본상표법 제50조 제1항에서,계속하여 3년 이상 일본국 내에서 상표권

자,전용사용권자 또는 통상사용권자 어느 누구도 각 지정상품 또는 지

정서비스업에 대한 등록상표 (서체만에 변경을 가하여 동일한 문자로 되

는 상표;히라가나,가타가나 및 로자마의 문자 표시를 상호간에 변경하

는 것으로서 동일한 칭호 및 관념이 생기는 상표;외관에서 동일하게 보

이는 도형으로 되는 상표;기타 당해 등록상표와 사회통념상 동일하다고

인정되는 상표를 포함한다.이하,동 조에서 또한 같다)가 사용되고 있지

아니한 때에는 누구라도 그 지정상품 또는 지정서비스업에 관한 상표등

록을 취소하는 것에 대하여 심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다.4)

uninterruptedperiodofatleastthreeyearsofnon-use,unlessvalidreasonsbasedonthe

existenceofobstaclestosuchuseareshownbythetrademarkowner.Circumstancesarising

independentlyofthewilloftheownerofthetrademarkwhichconstituteanobstacletothe

useofthetrademark,suchasimportrestrictionsonorothergovernmentrequirementsfor

goodsorservicesprotectedbythetrademark,shallberecognizedasvalidreasonsfor

non-use.

2.Whensubjecttothecontrolofitsowner,useofatrademarkbyanotherpersonshallbe

recognizedasuseofthetrademarkforthepurposeofmaintainingtheregistration.

4)Article50(Cancellationtrial)

(1)Wherearegisteredtrademark(includingatrademarkdeemedidenticalfrom common

sense perspective with the registered trademark,including a trademark consisting of

charactersidenticalwiththeregisteredtrademarkbutindifferentfonts,atrademarkthatis

writtenindifferentcharacters,Hiraganacharacters,Katakanacharacters,orLatinalphabetic
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일본상표법 역시 한국상표법과 마찬가지로 불사용의 기간을 3년으로 규

정하고 있으나,다만 등록상표의 사용에 있어서 동일하게 볼 수 있는 상

표의 형태를 명시적으로 명문화하고 있다.등록상표와 동일하게 볼 수

있는 상표의 형태에 관하여는 후술하고자 한다.

(2)중국

등록상표의 불사용에 관하여 중국상표법 제44조에서 등록상표의 사용이

1.등록상표를 임의로 변경한 경우,2.등록상표의 등록인 명의·주소 또

는 기타 등록사항을 임의로 변경한 경우,3.등록상표를 임의로 양도한

경우,4.연속하여 3년 간 사용하지 아니한 경우에 해당하는 경우에는,

상표국은 제한기간 내에 정정하도록 명령하거나 또는 당해 등록상표를

취소한다고 규정하고 있다.5)

characters,from theregisteredtrademarkbutidenticalwiththeregisteredtrademarkin

termsofpronunciation and concept,and a trademark consisting offiguresthatare

consideredidenticalintermsofappearanceasthoseoftheregisteredtrademark;hereinafter

thesameshallapplyinthisarticle)hasnotbeenusedinJapaninconnectionwithanyof

thedesignatedgoodsanddesignatedservicesforthreeconsecutiveyearsorlongerbythe

holderoftrademarkright,theexclusiverighttouseornon-exclusiverighttouse,any

person may filearequestforatrialforrescission ofsuch trademark registration in

connectionwiththerelevantdesignatedgoodsordesignatedservices.

5)Article44Whereatrademarkregistrantcommitsanyofthefollowing,theTrademark

Officeshallorderittorectifythesituationbyaspecifiedtimeorcanceltheregistered

trademark:

1)Alteringtheregisteredtrademarkwithoutapproval;

2)Alteringthename,address,orothermattersconcerningtheregistrantwithoutapproval;

3)Assigningthetrademarkwithoutapproval;or

4)Ceasingtousetheregisteredtrademarkforthreeconsecutiveyears.
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(3)유럽공동체상표(CommunityTradeMark)및 유럽 내 주요개별국가

유럽공동체상표(CTM)규정 제15조 제1항에서,공동체상표권자가 공동

체상표의 등록 후 5년 동안 공동체에서 공동체상표를 지정상품 또는 지

정서비스업에 진정으로 사용하지 아니하거나 등록 후 5년 간 계속하여

진정한 사용이 유보된 때에는 불사용에 대한 정당한 사유를 입증하지 아

니하는 한,본 규정에 의한 제재를 받을 수 있는데,동조 제3항에서 공동

체상표권자의 동의 하에 유럽공동체상표의 사용은 공동체상표권자의 사

용으로 볼 수 있다고 규정하고 있다.6)

이와 같은 유럽공동체상표의 사용 의무 규정과 함께,유럽공동체상표 규

정 제50조 제1항 제(a)호에서 공동상표권자의 권리는 5년 동안 계속하

여 등록공동체상표가 정당한 사유 없이 지정상품 또는 지정서비스업에

대하여 공동체 내에서 실제로 사용되지 아니한 경우에는 상표청

(OHIM)에 대한 청구 또는 법원의 침해소송에 대한 반소로써 취소된다

고 규정하고 있다.7)

6)CommunityTradeMarkRegulations,TITLE　Ⅱ,Section3:UseofCommunityTrade

Marks,Article15:UseofCommunitytrademarks.

1.If,withinaperiodoffiveyearsfollowingregistration,theproprietorhasnotputthe

CommunitytrademarktogenuineuseintheCommunityinconnectionwiththegoodsor

servicesinrespectofwhichitisregistered,orifsuchusehasbeensuspendedduringan

uninterruptedperiod offiveyears,theCommunitytrademarkshallbesubjecttothe

sanctionsprovidedforinthisRegulation,unlessthereareproperreasonsfornon-use.

3.UseoftheCommunitytrademarkwiththeconsentoftheproprietorshallbedeemedto

constituteusebytheproprietor.

7)CommunityTradeMarkRegulations,TITLEⅥ,Section2:Groundsforrevocation,Article

50:Gourndsforrevocation.

1.TherightsoftheproprietoroftheCommunitytrademarkshallbedeclaredtoberevoked

onapplicationtotheOfficeoronthebasisofacounterclaimininfringementproceedings:
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유럽공동체상표 (CTM)에서도,한국상표법과 달리,상표권자,허락에 의

한 사용권자 어느 누구도 공동체상표를 5년 간 계속하여 사용하지 아니

한 때에는 취소될 수 있는 것으로 규정하고 있는데,한국 상표법이 불사

용의 기간을 3년으로 둔 것과 차이가 날 뿐 상표권자의 사용을 강조하고

있다.

(4)미국

대부분의 국가에서는 상표등록이나 등록의 유지를 위하여 상표의 실제

사용을 특허청에 별도의 절차를 통해 입증할 필요가 없으며,등록 후 상

표가 실제로 사용되지 아니할 경우에는,상기에서 살펴본 바와 같이,제3

자가 불사용을 이유로 한 취소심판을 제기하여 상표권자가 사용사실을

입증하도록 하여 그 사용을 강제하도록 하는 제도를 취한다.그러나,예

외적으로 상표의 사용을 등록 및 유지의 요건으로 하는 사용주의를 취하

는 국가들이 있는데,대표적으로 미국,캐나다,필리핀이다.

미국은 대표적인 사용주의 국가로서 출원인은 상표등록 전에 사용선서서

(StatementofUse)및 사용증거를 제출해야 할 뿐만 아니라,상표등록

후에도 그 등록권자는 5년마다 사용을 입증하기 위해 사용선서서 및 사

용증거를 제출하여야 한다.상표가 일정 기간 사용되지 않았음을 이유로

상표권이 포기에 의해 소멸되었는지가 다투어지는 경우8),해당 상표가

(a)if,withinacontinuousperiodoffiveyears,thetrademarkhasnotbeenputtogenuine

useintheCommunityinconnectionwiththegoodsorservicesinrespectofwhichitis

registered,andtherearenoproperreasonsfornon-use;

8)15U.S.C. §1127Abandonmentofmark.A markshallbedeemedtobe"abandoned"if

eitherofthefollowingoccurs:

(1)Whenitsusehasbeendiscontinuedwithintentnottoresumesuchuse.Intentnotto

resumemaybeinferredfrom circumstances.Nonusefor3consecutiveyearsshallbeprima
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최후로 사용된 날로부터 3년을 경과하지 않은 경우라면 청구인이 상표권

자가 사용을 재개할 의사가 없었다는 것을 입증해야 하고,당해 상표가

최후로 사용된 날로부터 3년 이상 경과한 경우에는 상표권자가 3년 이상

계속된 불사용에도 당해 상표를 포기할 의사가 없으며 장래 사용을 재개

할 계획이었음을 적극적으로 입증하여야 한다.9)

Ⅲ.불사용으로 인한 상표등록취소의 요건 및 문제 제기

1.불사용으로 인한 상표등록취소의 구체적인 요건

(1)취소심판청구인 적격

상표법 제73조 제1항 제3호의 불사용으로 인한 상표등록취소심판은 그

등록상표에 관한 이해관계인에 한하여 청구할 수 있고,10)이해관계인이

아닌 자에 의한 심판청구는 청구인적격이 없음을 이유로 부적법 각하된

다.여기서의 ‘이해관계인’이라 함은 취소되어야 할 등록상표의 존속으로

인하여 상표권자로부터 권리의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유

사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나,그

등록상표를 이유로 상표등록출원에 대한 거절결정을 받았거나,그 등록

상표의 지정상품과 동종의 업을 하는 자 등으로서 그 등록상표의 소멸에

직접적이고 현실적인 이해관계가 있는 자를 말한다.11)

facieevidenceofabandonment.“Use”ofamarkmeansthebonafideuseofsuchmark

madeintheordinarycourseoftrade,andnotmademerelytoreservearightinamark.

9)김태윤 외 4인,미국 상표법․제도에 관한 분석 및 시사점(AnalysisandIssuesoftheUnited

StatesTrademarkLawandSystem),72면

10)상표법 제73조 제6항,한국 상표법과 달리,일본 상표법에서는 불사용취소제도의 공익적 취지

를 강화하기 위하여 누구라도 불사용으로 인한 상표등록취소심판을 청구할 수 있도록 법을 개

정하였다.현재 한국에서도 이에 관해 논의 중에 있다.

11)대법원 1987.10.26.선고 86후78,79,80판결,대법원 1989.10.10.선고 88후1519판결,대법원

2001.4.24.선고 2001후188판결 등 참조.
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(2)주체적 요건

상표권자,전용사용권자,통상사용권자 중 ‘어느 누구도’등록상표를 사용

하지 않아야 하는 “불사용 (non-use)”의 상태가 있어야 한다.따라서,

상표권자,전용사용권자,통상사용권자 중 누구라도 등록상표를 사용하였

다면 불사용으로 인한 등록의 취소를 면할 수 있게 된다.

상표법상 전용사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생

하지 아니하나12),통상사용권은 설정등록을 하지 않더라도 당사자 간의

합의만 있으면 되고 그러한 합의는 묵시적으로도 가능하므로 통상사용권

의 설정등록은 제3자에 대한 대항요거에 불과하다.따라서,상표권자와

전용사용계약을 체결하고 설정등록을 하지 않은 사람은 통상사용권자로

서 상표사용권자에 포함되는 것으로 해석되고,미등록된 통상사용권자에

의한 사용 역시 상표사용권자에 포함될 수 있다.그러나,통상사용권의

설정행위만 있고 그 통상사용권자가 그 등록상표를 사용하지 아니한 경

우에는 통상사용권 설정행위 그 자체는 상표의 사용을 정의한 상표법 제

2조 제1항 제7호 각.목과 제2조 제2항에서 규정하는 어느 행위에도 해당

하지 아니하므로 불사용으로 인한 취소를 면할 수 없게 된다.13)

(3)객체적 요건

가.취소심판이 청구된 등록상표에 대한 사용

불사용으로 인한 상표등록취소심판에 있어서 그 취소를 면하기 위해서는

취소심판의 청구대상이 되는 “등록상표”에 대한 사용이 있어야 한다.여

기서의 “등록상표”라 함은,상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정하는 상

12)상표법 제56조 제1항.

13)대법원 1999.8.20.선고 98후119판결 참조.
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표등록을 받은 상표를 의미하는 것으로 문리 해석상 “등록상표의 사용”

은 “상표등록출원서에 기재한 상표”그대로의 형태로 사용하는 것이어야

할 것이다.따라서,취소심판의 청구대상이 되는 등록상표와 유사한 등록

상표로만 사용하였다면 불사용으로 인한 등록의 취소를 면할 수 없게 된

다.

그러나,상표가 등록된 이후 현실적으로 사용될 때에는 등록상표와 물리

적으로 동일하게 사용되는 경우는 많지 않으며 등록상표의 서체를 다소

변경하거나 간격을 조정하거나 색채를 부가하는 등 등록상표를 다소 변

경하거나 수정하여 사용하는 것이 일반적이라 하겠다.

판례에서는 이러한 거래 현실과 불사용으로 인한 상표등록취소심판의 입

법취지를 고려하여 등록상표의 사용이란 상표등록출원서상에 기재한 상

표를 그대로 사용한 것에 한정되는 것이 아니라 사회 통념상 등록상표와

동일하다고 인정될 수 있는 형태의 사용도 등록상표의 사용으로 인정하

고 있다.이는 본 논문의 주제에 해당되는 사안으로,Ⅳ.및 Ⅴ.에서 자세

히 검토하기로 한다.

나.취소심판이 청구된 지정상품 중 하나 이상의 상품에의 사용

불사용으로 인한 상표등록취소심판에 있어서 그 취소를 면하기 위해서는

취소심판의 청구대상이 되는 등록상표의 “지정상품”에 대한 사용이 있어

야 한다.따라서,취소심판의 청구대상이 되는 등록상표의 지정상품과 유

사한 상품에만 사용하였다면 불사용으로 인한 등록의 취소를 면할 수 없

게 된다.

이와 관련하여서도 등록상표가 사용된 상품과 지정상품 간의 동일성 여

부가 문제되는데,그 의미에 관하여 판례는 “등록상표를 그 지정상품에
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사용하고 있지 아니한 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는

거래 사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지

아니한 때를 의미하므로 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는

등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다”고 하며,14)그 판단기

준에 관하여 상품의 품질,용도,형상,사용방법,유통경로 및 공급자와

수요자 등 상품의 속성 및 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으

로 판단하여야 한다고 한다.앞서 살펴본 상표의 경우에는 거래 실정에

맞추어 변경 사용할 필요성이 있어 등록상표와 실사용상표 간의 동일성

범위를 확대할 필요가 있겠지만,지정상품에 관하여는 그러한 필요성이

상표만큼 크지 아니하므로 상표의 동일성 보다는 보다 더 엄격하게 해석

해야 할 것이다.

또한,불사용으로 인한 상표등록취소심판은 등록상표의 지정상품이 2이

상 있는 경우에는 일부 지정상품에 대해서도 청구할 수 있는데15),이 경

우에는 상표권자는 상표등록취소심판이 청구된 지정상품 중 하나 이상에

대하여 등록상표를 사용한 사실을 입증하면 취소를 면할 수 있게 된

다.16)

(4)행위에 관한 사항

가.사용의 의미

상표의 사용이란 상표법 제2조 제1항 제7호 및 동조 제2항에서 규정하는

각 행위를 말한다.즉,ⅰ)상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행

위(표시행위),ⅱ)상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도

14)대법원 2008.5.29.선고2006후2967판결,대법원 2001.1.19.선고2000후3166판결 등.

15)상표법 제73조 제3항.

16)상표법 제73조 제4항.



- 15 -

또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위(양도행위),

ⅲ)상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하

고 전시 또는 반포하는 행위(광고행위),ⅳ)앞서 말한ⅰ)내지 ⅲ)의

규정에 따른 상품,상품의 포장,광고,간판 또는 표찰에 상표를 표시하

는 행위에는 상품,상품의 포장,광고,간판 또는 표찰을 표장의 형상이

나 소리 또는 냄새로 하는 것을 포함한다.

이와 같은 등록상표의 사용은 진실한 의사에 기한 적법하고 정당한 사용

(genuineuse)이어야 하고,취소를 모면하기 위한 명목적인 사용인 경우

에는 사용의 의무를 다한 것이라고 볼 수 없다.17)이와 관련하여 판례에

의하면,형식적으로는 상표법 제2조 제1항 제7호상의 ‘사용’의 태양으로

보일지라도 등록상표의 지정상품이 다른 법률의 규정에 의하여 그 제조

및 판매에 있어서 제조 및 품목 허가를 필요로 하는 경우 이러한 허가가

없는 이상 그 허가 없는 해당 상품에 등록상표를 사용한 사실이 있다 하

여도 이는 등록상표를 정당하게 영업에 사용한 것이라고 보지 않았으나,

18)산업자원부령에 의한 안전검사를 받지 않고 제조한 완구 또는 보온

냉수통에 등록상표를 사용한 것은 정당한 사용이라고 판단한 바 있다.19)

나.불사용 기간의 요건

상표의 불사용이 취소심판청구일로부터 소급하여 3년간 계속되어야 등록

취소의 대상이 된다.상표법에서 ‘심판청구일 전 계속하여 3년 이상’으로

규정하고 있으므로,취소심판의 청구 당시까지 불사용상태가 진행될 것

을 취소의 요건으로 한 것이라고 보아야 하므로,취소심판청구 당시에

사용하고 있었다면 과거에 3년 이상 사용하지 않았다고 하더라도 취소되

17)대법원 2001.4.24.선고2001후188판결.

18)대법원 1975.1.28.선고74후14,16판결,대법원 1990.7.10.선고89후1240판결 등.

19)대법원 2006.9.22.선고2005후3406판결,대법원 2007.1.26.선고2005후179판결 등.
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지 않는다.20)또한,상표권이 이전된 경우 이전 권리자의 불사용기간도

통산된다고 본다.21)

다.지역적 요건으로서의 국내에서의 사용

상표의 사용은 국내에서 이루어져야 하며,외국에서의 사용은 등록의 취

소를 면치 못한다.

다만,상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 국

내에 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나

상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다 하더라도,

그 상품이 정상적인 거래를 통하여 제3자에 의하여 국내에 수입되어 유

통되는 경우에는 그 유통행위에 대하여 그 상표를 표시한 상표권자가 국

내에서 상표를 사용한 것으로 인정되고,22) 외국에서 발행된 신문,잡지

등의 간행물에 상표의 광고가 게재되더라도 그 외국 간행물이 국내에 수

입,반포되어 국내 수요자가 그 외국 간행물을 접할 수 있으므로 이와

같은 외국에서 발행된 간행물을 통한 광고 행위도 국내에서의 광고행위

로 인정된다.23)

라.불사용에 관한 정당한 이유

20)현행법의 규정에 따르면 상표권자가 의도적으로 심판청구일 직전에 심판청구의 대상이 되는

등록상표를 사용하기 시작한 경우에도 상표등록의 취소를 면하게 되는 문제점이 있기 때문에

유럽공동체상표규정,영국상표법,일본상표법의 규정과 같이 일정한 기간 동안 등록상표를 사

용하지 않았음에도 불구하고 심판청구 전 3월 이내에 취소심판이 청구될 것이라는 사실을 알

고 등록상표를 사용하기 시작하거나 재사용하는 경우에도 당해 등록상표가 취소의 대상이 되

도록 현행의 법규정을 개정하여야 한다는 주장이 있다.

21)대법원 1982.2.23.선고80후118판결,대법원 2000.4.25.선고97후3920판결 등.

22)대법원 2003.12.26.선고2002후2020판결.

23)대법원 1991.12.13.선고91후356판결.
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상표의 불사용에 관하여 정당한 이유가 있는 때에는 상표등록이 취소되

지 아니하는데,여기서 ‘정당한 이유’라 함은 질병 기타 천재 등의 불가

항력에 의하여 영업할 수 없는 경우 뿐만 아니라 법률에 의한 규제,판

매금지 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정

상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우 등과 같이 상

표권자의 귀책 사유로 인하지 아니한 이유여야 한다.24)

또한 정당한 이유가 취소심판이 청구된 지정상품 모두에 대해 존재하고

있어야 하는 지 아니면 지정상품 중 어느 하나에만 있으면 충분하지의

여부가 문제 될 수 있으나,등록상표의 일부 지정상품에 대하여 불사용

으로 인한 취소심판을 인정하고 있는 취지상 취소심판이 청구된 지정상

품 모두에 대하여 이러한 정당한 이유가 있어야 할 것이다.

2.등록상표의 정당 사용에 관한 문제 제기

상표법 제73조 제1항 제3호의 불사용으로 인한 상표등록취소심판의 취지

는 등록상표의 상표권자에게 행위 명령으로서 등록상표를 지정상품에 적

극적으로 사용할 것을 요구하는 것으로,결국 상표권자는 등록 취소를

면하기 위하여 취소심판청구일로부터 3년 내에 등록상표를 지정상품에

사용한 사실을 입증하여야 한다.이러한 입증에 필요한 상표 및 상품은

등록상표 및 지정상품과 동일한 것이어야만 하고,유사한 상표나 유사한

지정상품을 사용한 것은 등록상표의 정당한 사용으로 인정받을 수 없다.

그러나,현실적으로 상표권자에게 등록상표와 크기,등록상표를 구성하는

각 요소간의 비율,색채 등 모든 점에서 완전히 동일한 상표의 사용을

기대할 수는 없고,어느 정도의 변형은 불가피하다.또한 상표법 제3조에

의하여 국내에서 상표를 사용하는 자는 물론이고 장래 사용하고자 하는

24)대법원 1987.7.7.선고86후14판결,대법원 2001.4,24.선고2001후188판결 등.
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자도 자기의 상표를 등록받을 수 있으므로,상표의 출원 및 등록 절차를

진행하는 과정에서 상표의 출원 당시에는 출원상표와 같이 사용할 계획

이었다가 등록 후 사용에 있어서는 약간의 변형이 가해지기도 한다.더

욱이 등록 후 동일한 상표의 범위를 등록상표와 완전히 동일한 경우만으

로 한정하게 된다면 상표권자의 상표를 사용할 권리를 오히려 제한하는

결과를 초래하므로,등록상표의 사용에는 등록상표 그대로의 사용은 물

론이고 거래 통념상 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용

하는 경우도 포함하여 이를 확대 해석할 필요가 있다.이러한 취지에서

그간 판례에서도 등록상표의 동일성이라는 개념을 도입하여 불사용으로

인한 상표등록취소심판에서 등록상표의 사용으로 인정되는 실사용상표는

“등록상표 그 자체만이 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼

수 있는 형태의 상표를 포함하나 유사한 상표를 사용하는 경우는 포함되

지 아니한다”고 판시하여 왔다.

이하에서는,상표법에서 의미하는 상표의 동일에 관한 개념을 살펴보고,

불사용으로 인한 상표등록취소심판에 관한 여러 판례를 중심으로 어느

정도의 변형된 실사용상표가 사회통념상 등록상표와 동일성 범위 내로

인정될 수 있는 것인지 검토하고,특히 한글 또는 영문자만으로 구성된

문자상표,한글 및 영문자로 구성된 결합상표.한글 및 영문자 외 다른 외

국문자로 구성된 결합상표에 있어서 실사용상표와 등록상표 간의 동일성

인정 여부에 관하여 검토해 보고자 한다.

Ⅳ.등록상표와 실사용상표의 동일성에 관한 고찰

1.상표의 동일 및 동일성의 의미

한국 상표법에는 “유사한 상표”와 비교되는 개념으로 “동일한 상표”가

무엇을 의미하는지에 관하여 명문의 정의가 없어 학설의 다툼이 있을 수
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있는데,한국과 법제가 유사한 일본에서의 논의25)를 참고하여 살펴보고

자 한다.

일본에서의 제1설은,등록상표 그 자체,즉 등록상표의 구성요소인 기호,

문자,도형 또는 이들의 결합과 완전히 일치하는 것만이 동일한 상표라

는 입장으로,이에 따르면 등록상표를 확대,축소하는 수준의 표지만이

동일한 상표로 인정되고 등록상표와 상이한 서체이거나 부기된 도형,문

자를 삭제하는 것은 동일한 상표가 아니라 할 것이다.

제2설은 대비되는 두 개의 상표의 구성이 서로 같고,표현방법,사용방법

만이 상이하면 두 상표를 서로 동일하다고 볼 수 있다는 입장이다.이에

따르면,두 상표가 서로 상사형(相似形)이거나 상표를 직물류에 직접 짜

넣은 형태처럼 표현방법만이 서로 다른 경우까지 동일한 상표로 볼 수

있다고 한다.

제3설은 동일한 상표란 원칙적으로 원 상표를 확대,축소한 표지만 포함

하는 것이 원칙이지만,예외적으로 상표의 불사용을 이유로 한 등록취소

를 청구당한 때 등에서는 널리 사회통념상 등록상표와 동일성이 있는 표

지를 사용하였다면 형평상 등록상표의 사용으로 보아 줄 수도 있다는 입

장으로,유력한 설이다.일본상표법에서 명문으로 등록상표란 상표등록을

받은 상표로서 그 범위는 출원서에 첨부한 서면에 표시한 상표를 근거로

정하여져야 하며 또한 색채만을 달리하는 유사상표에 한하여 등록상표로

간주한다는 규정을 두고 있으므로,이를 제외한 상표는 등록상표와 비록

일견하여 근사하다고 하더라도 등록상표로 취급될 수 없고,상표법상 문

자도형의 대소(大小)에 관하여 규정이 없음을 감안할 때 오로지 상사형

25)박준석,판례상 상표의 동일․유사성 판단기준,사법논집 제39집 (2004년),법원도서관,

496~499면.
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(相似形)만이 등록상표와 동일하게 취급될 수 있다는 논리이다.다만,예

외로 일본상표법 제77조 제4항에 의하여 준용되는 특허법 제26조에 의하

여 “조약에 의하여 별도의 규정이 있는 때에는 그 규정에 의한다”고 하

고 있으므로 공업소유권보호를 위한 파리협약 제5조 (C)(3)가 일본에서

도 효력을 가지는데,그 조항에서 “상표의 식별력에 영향을 미치지 않는

범위 내에서 구성부분에 변경을 가한 채 그 표지를 사용하는 경우에는

그 상표의 효력을 잃지 않으며 그 상표에 대하여 주어진 보호가 축소되

지 않는다”고 규정하고 있으므로,결국 식별력에 영향을 주지 않는 단순

한 구성요소의 변경 후 사용,즉 등록상표와 동일성이 있는 태양의 사용

행위는 공업소유권보호를 위한 파리협약규정의 취지대로 가령 “불사용으

로 인한 상표등록취소심판의 청구”를 당한 때에는 등록상표 자체를 사용

한 것처럼 처리하여 등록상표에 주어진 보호를 축소하여서는 안 된다고

보는 것이다.

제3설의 근거에서 보는 바와 같이,일본상표법에서의 등록상표의 정의

규정26),색채에 관한 등록상표와 유사한 상표 등에 대한 특칙 규정27)이

한국 상표법에도 규정화되어 있으며 한국 상표법과 파리협약의 조화로운

해석을 위하여 제3설이 타당하다.

제3설에 따라 한국 상표법에서의 각 조문을 살펴보면,사용에 의한 사후

식별력 취득으로 인한 등록 허여(상표법 제6조 제2항)를 적용함에 있어

서 등록상표의 동일 여부가 문제시 된다.해당 규정은 원래 식별력이 없

던 것을 사용에 의하여 제2차적인 의미를 취득한 경우에만 예외적으로

상표등록을 허여하는 만큼 사용에 의한 식별력을 취득한 상표와 출원상

표 간에는 극히 제한적으로 해석하여 물리적으로 동일한 상표만을 동일

한 상표로 보아야 할 것이다.또한,조약에 의한 우선권주장 요건(상표법

26)한국상표법 제2조 제1항 제6호에 해당

27)한국상표법 제92조의2제1항에 해당
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제20조),출원시 특례(상표법 제21조)규정 적용은 6개월 동안 선후원

판단에 있어서 타인의 출원보다 우선적 지위를 부여하기 때문에 이 역시

상표의 동일 개념을 제한적으로 해석하여야 한다.또한 마드리드에 의한

국제등록출원절차에서 기초가 되는 출원 또는 등록이 되는 상표와 마드

리드에 의한 국제출원서에 기재된 상표의 견본 간에도 물리적으로 극히

동일한 상표만을 동일한 상표로 보는 것이 한국 특허청의 심사정책이다.

상기에서 관련 규정 중 사용에 의한 사후 식별력 취득으로 인한 등록 허

부 판단을 제외하고는,상표의 출원 및 등록에 수반되는 절차상의 문제

에서 기인하는 바,이들 규정이 등록상표의 동일 여부가 극히 제한적으

로 엄격히 적용하여야 함이 타당하다.

그러나,상표법 제73조 제1항 제3호로 인한 취소심판에서는 등록상표에

는 등록상표 자체 뿐만 아니라 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼

수 있는 상표까지 포함하여 다소 탄력적으로 해석하여야 할 것인데,그

근거로는 첫째 거래 현실에서 상표권자가 마케팅의 편의,상품에 관한

거래 업계의 흐름에 편승하려는 목적 등을 위하여 변형을 가하여 사용하

는 예가 빈번할 것인데,이러한 경우까지 모두 물리적으로 등록상표와

동일하지 않다는 이유로 무조건 취소심판청구를 인용하는 것은 상표권자

에게 지나치게 가혹한 결과로 이어진다.또한,불사용을 이유로 한 취소

심판의 제도적 취지는 전혀 사용할 의사 없이 일단 상표등록만을 해 둔

후 이를 사용하지 않고 그대로 방치시킨다면 결과적으로 타인의 선택권

까지 제한하는 결과를 방지하려는 데 있는데,상기에서와 같이 상표권자

가 등록상표와 거래사회통념상 동일한 상표를 사용하는 경우라도 취소심

판의 제도적 취지에 반하는 행동이 아니라 헐 것이다.

판례 역시 이와 같은 관점에서 동일성이라는 개념을 도입하여 불사용으

로 인한 상표등록취소심판에서 법문상 정해진 등록상표에는 “등록상표

그 자체”뿐만 아니라 “거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는
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형태의 상표”를 포함한다고 분명히 밝히고 있다.이하에서는,불사용으로

인한 상표등록취소심판에서 어느 정도로 변형된 실사용상표의 사용이 거

래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태,즉 동일성 범위 내

로 인정될 수 있는 것인지에 관하여 판단된 구체적인 사례들을 검토한

다.

2.상표법 제73조 제1항 제3호 이외의 다른 취소사유와의 비교

현행 상표법 제73조 제1항에서 상표등록의 취소사유를 제2호 내지 제13

호 마목까지로 상당히 확대되어 있다.상기에서 살펴본 바와 같이,상표

법 제73조 제1항 제3호는 상표권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할

의무가 있음을 전제로 일정 기간 등록상표를 사용하지 아니한 경우 그

제재로 이해관계인으로 하여금 상표등록취소심판을 청구할 수 있도록 하

고 있다.그런데,상표권자는 상표법 제50조에 의하여 등록상표를 지정상

품에 대하여 사용할 권리를 독점하고,상표법 제66조에 의하여 등록상표

와 유사한 상표를 지정상품과 유사한 상품에 대하여 타인의 사용을 금지

시킬 수 있는 금지권이 있으므로 등록상표와 유사한 상표 및 지정상품과

유사한 상표에 대하여도 사실상의 사용을 누릴 수 있게 된다.

그러나,상표법에 보장되는 전용권 범위 내의 사용과 달리,금지권 범위

내의 사용은 상표법에 의하여 보장되지 아니하고 권장되는 것도 아니라

는 점에 큰 차이가 있다.즉,상표법 제73조 제1항 제2호에서 상표권자가

고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유

사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로

하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을

생기게 한 경우에는 그 등록상표의 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하

고 있다.따라서,상표권자에게 금지명령으로 등록상표 및 지정상품의 범

위를 벗어나는 상표의 사용을 금하고 있는 것이다.상표법 제73조 제1항
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제2호가 적용되기 위해서는 (ⅰ)지정상품에 등록상표와 유사한 상표를

사용하는 경우,(ⅱ)지정상품과 유사한 상품에 등록상표를 사용하는 경

우,(ⅲ)지정상품과 유사한 상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하는

경우와 같이 등록상표의 유사 범위까지 확대되는데,여기서의 상표의 유

사 판단은 상표법 전반에 걸쳐 의미하는 상표의 유사를 판단하는 기준

및 요건이 적용된다.즉,대비되는 상표가 유사한 지 여부는 동일 또는

유사한 상품에 사용되는 두 개의 상표를 놓고 그 외관·칭호·관념을 객관

적·전체적·이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여

느끼는 직관적 인식을 기준으로 거래상 상품 출처에 대하여 오인·혼동을

일으킬 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단되는 것이다.

그렇다면,상표법 제73조 제1항 제2호의 부정사용으로 인한 상표등록취

소심판에 있어서는,실사용상표가 등록상표 그 자체 또는 거래사회통념

상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태로서의 사용이 적용되지 아니한

다.즉,불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 등록상표와 실사용상표의

표장의 동일성에 관한 일반적 기준이 부정사용으로 인한 상표등록취소심

판에서의 유사 상표의 판단에도 원칙적으로 적용되는 것이다.따라서,대

법원 또는 특허법원의 판례에서도 제3호의 불사용으로 취소심판과 관련

하여 등록상표의 동일성 범위 내의 사용으로 인정되는 경우에는 그와 같

은 상표의 사용은 제2호의 부정사용에서의 유사한 상표의 사용으로 볼

수 없다고 판단하고 있다.

3.실사용상표와 등록상표의 동일성 판단

(1)등록상표의 동일성 범주 내의 사용

불사용취소심판에 있어서 실사용상표와 등록상표의 동일 여부 판단이 쟁

점이 되는데,판례는 앞서 살펴본 바와 같이 동일성이라는 개념을 도입
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하여,등록상표 그 자체 뿐만 아니라 거래사회통념상 식별표지로서 등록

상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함한다고 하여 “거래사회

통념상 동일성을 해하지 아니하는 범위”이내에 ⅰ)그 색상이나 글자꼴

을 변경한다든지,ⅱ)그 상표에 요부가 아닌 기호나 부기적인 부분을

변형하여 사용하는 경우도 포함되고,ⅲ)등록상표와 유사한 상표를 사

용하였다는 것만으로는 부족하다 할 것이나 등록상표가 반드시 독자적으

로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 다른 상표를 표지와 함께 등록상표

가 표시되었다 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 지니

고 있어 다른 표장과 구별되는 식별력이 있는 한 등록상표의 사용이라고

보는 것이 대법원의 입장이다.이와 같인 실사용상표와 등록상표의 동일

성이 인정된 경우를 유형 별로 대법원 판례를 중심으로 살펴보면 다음과

같다.

(2)실사용상표와 등록상표의 동일성이 인정된 경우

가.등록상표의 색상,글자체,배치 등의 변경

등록상표를 구성하는 각 요소가 실사용상표에 모두 표현되어 있다면 그

러한 구성요소의 색상이나 글자체를 변경하였거나,글자체의 크기를 확

대 또는 축소하거나,이들의 배치를 달리한 경우라면 원칙적으로 등록상

표의 동일성을 인정하는 편이다.더욱이,상표법 제91조의2제1항은 상표

법 제73조 제1항 제3호를 적용함에 있어 등록상표와 유사한 상표로서 색

채를 등록상표와 동일하게 하면 동일한 상표라고 인정되는 상표는 등록

상표와 동일한 상표라고 명백히 규정되어 있으므로,등록상표의 색상을

변경하여 사용하는 경우에는 동일성 범위 내의 사용임은 의심이 없다.

실제 판례에서 실사용상표와 등록상표가 동일성이 인정된 경우는 다음과

같다.
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① 색상이나 서체의 차이,문자의 도치 등 변경이 가해진 경우28)

실사용상표는 역(逆)사다리꼴의 도형 안에 녹색 바탕에 흰색 및 노란색

의 활자로 표시하고 있고,등록상표의 상단에 표시되어 있는 영문자 부

분 “JAGUARFOCUS”가 실사용상표상에는 하단에 작은 활자로 표시되

고 국문자 부분이 상단에 글자꼴이 약간 변형되어 크게 표시되었으며 등

록상표의 하단의 좌측에 “JAGUAR FOCUS”의 두문자(이니셜)만을 따

서 이를 사각형 안에 약간 도형화시켜 배치시켰으나 위 카탈로그 상에는

이 도형부분이 빠져있고 대신 “JAGUARFOCUS”아래에 이와 거의 같

은 크기의 활자로 “QUARTZ”라는 문자를 부기한 차이점이 있긴 하나,

등록상표의 도형부분 “JF”은 그 자체만으로 식별력이 있는 요부라고 할

수 없으며,위 실사용상표가 부가된 “QUARTZ”부분은 수정진동자(水

晶振動子)를 이용한 시계임을 나타내는 것으로서 지정상품 (시계)의 성

질표시에 해당하여 이 또한 식별력이 있는 요부라고 할 수 없어 이러한

부분이 있고 없음은 단지 부기적인 변형에 불과하다고 할 것이므로,거

래통념상 색상이나 글자꼴의 차이, 문자의 도치, "JF"도형 대신

"QUARTZ"의 부기적인 표기 등에도 불구하고 위 실사용상표의 사용이

동일성을 벗어날 정도로 변형되어 사용된 것이라고는 말할 수 없다.

② 서체가 변경된 경우

28)대법원 1994.11.8.선고93후2059판결
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실사용상표는 이를 구성하는 영문자 중 첫음절 "C"가 다소 디자인화되

어 있고 나머지 철자들은 필기체로 되어 있으며,"C"자 형상의 도형이

위 영문자를 감싸고 있어 전체적인 외관에 있어서는 이 사건 등록상표와

다소 다른 점이 있으나,그렇다고 하여 거래 사회통념상 이를 이 사건

등록상표와 동일성의 범위를 벗어난 사용으로 볼 것은 아니라 할 것이

다.29)

나.등록상표의 구성요소를 누락 또는 생략

실사용상표가 등록상표와 동일성이 인정되기 위해서는,앞서 살펴본 바

와 같이,등록상표의 각 구성요소가 실사용상표에 모두 구현되어야 함이

원칙이라고 봐야 하므로,구성요소 중 일부가 누락,생략 또는 삭제되는

경우라면 동일성 범주 내의 사용이라고 보기 어렵다.다만,등록상표 중

기술적 표장이거나 관용표장에 해당하는 부분 등과 같이 식별력이 없다

는 보는 부분을 누락,생략 또는 삭제한 실사용상표는 예외적으로 동일

성 범주 내의 사용으로 인정될 수 있을 것이다.

앞서 살펴본 대법원 93후2059판결에서도,실사용상표가 등록상표의 구

성요소를 색상,서체를 변경하거나 문자를 도치시킨 것 뿐만 아니라,등

록상표의 구성요소 중 “JAGUAR FOCUS”의 두문자(이니셜)만을 딴

“JF"를 사각형 안에 약간 도형화시킨 도형부분은 식별력이 있는 요부라

29)대법원 2001.4.24.선고98후959판결
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SCABAL

등록상표 실사용상표

고 할 수 없으므로 이를 제외하고 사용하더라도 그러한 실사용상표가 등

록상표의 동일성 범주 내의 사용이라고 판단한 바 있다.이 외에도 구체

적인 판결례를 살펴보면 다음과 같다.

① 구성문자를 누락 또는 생략한 경우

등록상표 중 일부인 “SCABAL"을 사용한 것이지만 나머지 부분인

”TEX"는 양복지 등의 직물류에 사용되는 관용명칭이므로 “SCABAL"

의 사용은 거래 사회 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사

용에 해당된다.30)

② 도형을 누락 또는 생략한 경우

등록상표 중 도형부분은 통상 그 자체만으로 식별력이 없어 상표의 요부

를 구성한다고 할 수 없는 경우가 많아 이를 제외한 문자부분만으로 잡

지의 제호로 사용하였더라도 이는 등록상표의 요부가 아닌 부기적 부분

을 변형하여 사용한 것에 지나지 아니하므로 등록상표와 동일한 상표를

30)대법원 2000.10.24.선고99후345판결
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사용한 것이라고 인정한다.31)

다.등록상표에 새로운 구성요소를 부가

등록상표의 구성요소가 실사용에 모두 구현되어 있는 경우 새로운 구성

이 병렬적으로 추가되었더라도 등록상표의 표장만을 분리 관찰할 수 있

으므로 등록상표와 동일성 범주 내의 사용으로 보는 것이 원칙이다.다

만,예외적으로 새로운 구성의 추가로 인하여 거래사회통념상 별개의 표

장으로 인식될 수 있거나,등록상표가 식별력이 약한 부분만으로 이루어

져 있는데 식별력이 강한 새로운 표장이 추가될 경우와 같이 실사용상표

가 등록상표와 별개의 상표로 인식될 여지가 있는 경우라면 동일성을 부

정할 수 있을 것이다.

① 도형 또는 문자가 병렬적 추가인 경우

(ⅰ)도형이 병렬적으로 추가되어 등록상표로서의 동일성 및 독립성이

인정

해당 판결은 구상표법 제20조 제2항 제2호의 등록상표존속기간 갱신출원

31)대법원 1992.11.10.선고 92후650판결.식별력이 없는 부분을 생략한 경우 예외적으로 동일

성 범위 내의 사용으로 볼 수 있다는 판시에는 찬성하지만,등록상표 중 도형이 식별력이 없는

것인지는 의문이 있다는 견해에 동의한다.도형 부분이 알파벳 2자로 이루어져 있다는 점에서

간단하고 흔한 표장이라고 본 것이라고 생각된다.원유석,등록상표의 불사용취소와 부정사용

취소의 실무적 재검토,2009년 12월.참고.
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UNi SPORTS

     

시 3년 이내에 등록상표의 사용이 없을 경우에는 출원거절이유가 된다는

건에 관한 것이지만 동 규정 역시 등록상표의 동일 여부를 판단하는 것

이므로 현행상표법 제73조 제1항 제3호에서도 적용할 수 있다.즉,등록

상표의 앞쪽에 도형(출원인의 별도의 상표로 보인다)이 부기되어 있으

나,본건 등록상표가 사용하였다고 볼 수 있다.32)

(ⅱ)문자가 병렬적으로 추가되어 등록상표로서의 동일성 및 독립성이

인정

실사용상표는 ‘UNiSPORTS’라는 영문자를 상단에 표시하고 그 밑에 이

사건 등록상표를 표시한 것인바,이들 부분은 일체 불가분적으로 결합되

어 있지 아니하고 그 결합으로 인하여 새로운 특정한 관념을 형성하는

것도 아니어서 분리 관찰될 수 있는 것이므로,등록상표인 도형 부분은

위 영문자 부분과는 구별되어 그 동일성과 독립성이 유지되고 있다 할

것이어서,이 사건 등록상표를 사용하였다고 할 것이다.33)

(ⅲ)도형 및 문자가 동시에 추가되어 등록상표로서의 동일성 및 독립성

이 인정

32)대법원 1989.12.12.선고 89후759판결.

33)대법원 1996.10.11.선고 96후92판결.
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등록상표 실사용상표

     

실사용상표는 이건 등록상표 "큐티"를 "리도"보다 훨씬 크게 하여 다른

글자꼴로 표시하였고,셋째 단에는 "베이비"를,맨 아랫단에는 "샴푸"를

표기하여 이들을 결합하여 사용한 것인바,실사용상표 중 "베이비"와 "

샴푸"는 그 지정상품의 성질을 표시하는 부분들로서 식별력이 있는 요부

(要部)가 될 수 없으며,나머지 도형 부분과 각 문자 부분들은 일체불가

분적으로 결합되어 있지 아니하고 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 형

성하는 것도 아니어서 분리 관찰될 수 있으며,문자 부분 중 이 사건 등

록상표인 "큐티"는 "리도"라는 문자와는 다른 형태의 글자꼴로 더 크게

표시된 것이어서 등록상표로서의 동일성과 독립성이 있고 따라서 그 식

별력이 있다고 할 것이어서,결국 이 사건 등록상표를 사용하였다.34)

② 식별력이 없거나 부족한 부분이 부가된 경우

실사용상표의 윗부분의 "어떠한 스포츠에도 OK"는 일반적 구호이며 하

단에 표기된 "스포츠"는 지정상품의 용도표시이므로 모두 식별력이 없는

부분이고 이를 제외한 나머지 부분은 이 사건 등록상표와 거의 동일하며

또한 위 운동용 유니폼 상·하의에 인쇄된 상표들이 등록상표와는 한글과

34)대법원 1996.7.26.선고 95후2077판결.
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실사용상표 1.-포장지 윗면:후라보노

실사용상표 2.- 윗면과 인접한 포장지 옆면:

FLAVONO

영문자의 상하 위치만 바뀌었을 뿐이어서 이 사건 등록상표와 동일성이

인정되는 상표를 그 지정상품에 사용하여 온 사실이 인정된다.35)

라.등록상표의 각 구성요소가 분리되어 표현된 경우

등록상표가 지정상품 또는 지정상품의 포장에 등록상표의 각 구성요소들

이 함께 표시되어 있지 않고 여러 면에 걸쳐 표시된 경우라 하더라도,

등록상표의 각 구성요소가 전부 표시되어 있는 한,등록상표의 동일성

범주 내의 사용이라고 본다.

① 지정상품의 포장지 각 면에 각 구성요소가 서로 가까이 표시된 경우

영문자와 그 발음을 그대로 표기한 한글의 결합상표인 등록상표가 비록

껌포장지의 같은 면에 두 부분이 함께 표시되지는 아니하였더라도 윗면

과 옆면에 서로 가까이 표시되어 있고 상표의 요부는 모두 사용되었을

뿐만 아니라 껌포장지의 크기나 상표가 표시된 위치에 비추어 볼 때 보

는 각도에 따라 한글과 영문자 부분이 한눈에 모두 들어오며 영문자

"FLAVONO"는 "훌라보노"로 발음할 수도 있으나 "후라보노"로 발음할

수도 있으므로 등록상표가 한글 부분과 영문자 부분이 아주 가까이 결합

된 상태로 사용되지 아니하였다거나 영문자 부분은 등록된 대로 사용되

고 한글 부분만이 등록된 "훌라보노"에서 "후라보노"로 변형 사용된 정

35)대법원 1994.12.22.선고 93후2066판결.
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실사용상표 1.-사업장 외부 측면:버-튼 양복점

실사용상표 2.-사업장 전면:BURTONTAILOR

도만으로 로는 거래사회통념상 동일성을 가진 사용의 범주에서 벗어났다

고 보기는 어렵다.36)

즉,등록상표의 각 구성요소가 지정상품 자체 또는 그 포장지 한 면에

함께 표시되어 있지 아니하고 각 구성요소가 지정상품 자체 또는 그 포

장지 각 면에 떨어져 표시되어 있는 경우라도,표시된 각 면이 인접하여

한 눈에 모두 들어와 인식되는 경우라면 등록상표의 동일성 범주 내의

사용이라고 보는 경우가 대법원의 주류적인 견해이다.설령 등록상표의

구성요소가 각기 떨어져 표시되어 있더라도 수요자가 각 구성요소를 동

일한 기회에 인식할 수 있을 때에는 등록상표의 동일성 범주 내의 사용

이라고 판단한 특허법원의 판례도 있다.

② 등록상표의 각 구성요소가 인접하게 표시되어 있지 아니하나,동일한

기회에 인식할 수 있는 경우

영문자 'BURTON'과 그 아래에 위 발음을 그대로 표기한 국문자 '버-튼'

의 2단병기 형태로 결합된 이 건 등록상표가 비록 동시에 표시되지는 아

니하였더라도 영문자 및 국문자 부분이 사업장의 전면의 정면 및 측면에

서로 가까이 표시되어 있고 상표의 요부는 모두 사용되었을 뿐만 아니라

상표가 표시된 위치에 비추어 볼 때 보는 각도에 따라 영문자 및 국문자

부분이 한눈에 들어올 뿐 아니라 소비자가 위 양복점 사업장을 드나드는

36)대법원 1995.4.25.선고 93후1834전원합의체 판결.
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과정에서 쉽게 영문자 부분과 국문자 부분을 동일한 기회에 인식할 수

있다 할 것인 바,등록상표의 동일성을 가진 사용의 범주에서 벗어났다

고 보기 어렵다.37)

(3)실사용상표와 등록상표의 동일성이 부정된 경우

실사용상표가 등록상표와 동일성이 인정되지 아니한 판례를 상기의 나.

실사용상표와 등록상표의 동일성이 인정된 경우에서의 각 유형별로 나누

어 살펴보면 하기와 같다.

가.등록상표의 배치,표현방법 등의 변형

상기에서 살펴본 바와 같이,등록상표를 구성하는 각 요소가 실사용상표

에 모두 표현되어 있다면 그러한 구성요소의 색상,글자체,크기 등을 변

경하거나 이들의 배치를 달리한 경우라면 원칙적으로 등록상표의 동일성

을 인정하였으나,변형의 정도가 원래의 형태를 완전히 벗어나는 경우라

면 예외적으로 동일성 범주 내의 사용으로 보기 어렵다 할 것이다.

등록상표가 문자상표일 경우,실사용상표에서 상표의 동일․유사 판단의

3요소 중 칭호이나 관념이 동일하고,또한 외관에 있어서 그 변형의 정

도가 색상,글차제,크기 정도의 변형에 불과하다면 등록상표의 동일성

범주 내의 사용으로 볼 가능성이 높다 할 것이다.

그러나,등록상표가 도형상표일 경우라면,칭호나 관념으로 동일성 여부

를 따질 수 없는 경우가 대부분일 것이며,또한 그 도형의 크기나 표현

37)특허법원 1998.10.2.선고 98허5534판결.동 판례에서 실사용사용 중 부가된 구성요소 “양

복점”및 “TAILOR"는 지정상품에 관하여 식별력이 없는 부분으로 등록상표의 동일성 범주

내의 사용으로 인정하였다.
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(단위 구성요소: ) (단위 구성요소: )

방법에 있어서의 변경이 등록상표의 원래 형태를 변형한 것으로까지 보

여질 경우라면 예외적으로 등록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 보기

어렵다는 경우도 있다 하겠다.

실제 도형으로 이루어진 등록상표가 지정상품에 사용함에 있어서 그 표

현방법을 달리하여 실사용상표가 등록상표의 동일성 범주 내의 사용으로

인정되지 아니한 경우는 다음과 같다.

실사용상표는 잎맥이 드러나는 세 갈래 잎 형상의 단위 구성요소가 동일

한 방향으로 연속적으로 배열됨으로써 전체적으로 세 갈래 잎이 일렬로

연결되어 원형을 이루는 도형상표인 반면,이 사건 등록상표는 잎맥이

보이지 않는 겹잎 또는 삼지창 형상의 단위 구성요소가 동일한 방향으로

연속적으로 배열됨으로써 전체적으로 야구공의 봉합선 모양 또는 겹잎이

일렬로 연결되어 원형을 이루는 도형상표로서,양 상표는 단위 구성요소

의 형상과 모양 및 전체적인 인상에서 현저한 차이가 있을 뿐만 아니라,

이 사건 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 관하여 특정의

단위 구성요소가 연속적으로 배열된 원형의 도형을 공통으로 하면서 단

위 구성요소의 형상과 모양만을 약간씩 변형한 도형상표가 다수 등록이

되어 있고,특히 이 사건 등록상표의 상표권자는 실사용상표와 같은 세

갈래의 잎 형상을 단위 구성요소로 하는 원형의 도형상표에 대하여 이
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사건 등록상표와 별개로 상표등록을 받은 점에 비추어 볼 때,실사용상

표와 이 사건 등록상표가 단순히 특정의 단위 구성요소가 동일한 방향으

로 연속적으로 배열된 원형의 도형상표라는 사정만으로는 서로 동일한

형태의 표장이라고 단정하기 어렵다.38)

나.등록상표의 구성요소를 누락 또는 생략

등록상표와 동일성이 인정되는 실사용상표의 사용이 되기 위해서는 등록

상표의 각 구성요소 모두가 나타나도록 표시하는 것이 원칙적이라 할 것

이다.따라서,등록상표의 구성요소를 누락,생략 또는 삭제한 경우라면

그러한 실사용상표는 등록상표의 동일성 범주 내의 사용이라고 보기 어

렵다.상기에서 살펴본 바와 같이,등록상표의 구성요소 중 식별력이 없

거나 약한 요소가 누락,생략 또는 삭제한 경우라면 예외적으로 등록상

표의 동일성 범주 내의 사용으로 볼 여지가 있겠으나,등록상표의 구성

요소 중 일부가 누락,생략 또는 삭제되어 사용된 때에는 대부분의 경우

등록상표의 동일성 범주 내의 사용이라고 인정되기 어렵다.

38)대법원 2009.5.14.선고 2009후665판결.동 판례에서 양 상표는 단위구성요소의 형상과 모양

및 전체적인 인상에서 현저한 차이가 있을 뿐만 아니라,상표등록의 권리자가 실사용상표에 대

하여 별도의 상표등록된 사실을 이유로 실사용상표가 등록상표의 동일성 범주 내의 사용이 아

니라고 판단하였다.본 사안은 등록상표의 동일성 여부 외에도,등록상표의 사용이 자타상품의

출처표시로서의 상표적 사용인지 또는 디자인적 사용에 불과한 지에 관하여도 쟁점이 된 사안

이었는데,실사용상표가 디자인이나 장식용 의장으로 사용된 것이 아니라 상품의 출처표시를

위하여 사용된 것으로서 상표의 사용으로 인정된다고 판단하였다.그러나,실사용상표가 등록

상표의 동일성 범주 내의 사용인지에 관하여는,등록상표의 동일 여부를 지나치게 엄격하게 판

단하여 상표의 동일 또는 유사 여부에 기초하기보다는 디자인의 동일 또는 유사 여부에 치우

져 판단한 것이 아닌가 하는 다소의 의문이 든다.상표등록의 권리자가 실사용상표에 대하여

별도의 상표등록을 보유한 사실은 별론으로 하고,등록상표의 동일성 범주 내의 사용인지에 관

한 판단에 관한 한,실사용상표가 등록상표의 동일성 범주 내의 사용이라고 판단한 특허법원

(2008허9559판결)의 판결에 지지한다.
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GUESS
By MACIANO

등록상표 실사용상표

1.실사용상표 1:

2.실사용상표 2: K2

① 구성문자를 누락 또는 생략한 경우

이 사건 등록상표는 그 구성 중 'MAURICE MARCIANO'또는

'MAURICE'와 'MARCIANO'각각이 'GUESS'와 동등하게 그 요부를 구

성한다고 보아야 하고,따라서 피고가 광고에 사용한 실사용상표는 이

사건 등록상표의 구성 중 하나의 요부에 해당하는 'MAURICE'가 생략

된 것이어서 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 상표라고 할 수 없다.39)

본 유형에는 등록상표가 한글,영문자,한자,일본어 등과 같이 문자만으

로 구성된 결합상표일 경우가 문제시되는데,후술하는 Ⅴ.문자만으로 결

합된 등록상표의 동일성 범주 내의 사용에서 별도로 살펴보고자 한다.

② 도형을 누락 또는 생략한 경우

등록상표 및 실사용상표 1·2는 모두 'K2'를 도안화하였다고 보여지기는

39)대법원 2005.7.15.선고 2004후1588판결.
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하나 그 도안화의 방법과 그 정도가 상당히 상이한바,'K2'는 외국어문자

1개와 아라비아 숫자 1개만으로 이루어진 간단하고 흔한 표장에 불과한

점 등을 감안하면,이 사건 등록상표는 'K2'의 식별력으로 인하여 등록되

었다기 보다는 그 도안의 특수성에 의하여 등록되었다고 봄이 상당하므

로,이 사건 등록상표와 도안의 형태를 현저히 달리하는 실사용상표 1·2

는 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 들어간다고 보기 어렵다.40)

다.등록상표에 새로운 구성요소를 부가

앞서 살펴본 바와 같이,등록상표의 구성요소가 실사용에 모두 구현되었

다면 새로운 구성이 병렬적으로 추가되었더라도 등록상표의 구성요소별

로 분리 관찰할 수 있다면 등록상표와 동일성 범주 내의 사용으로 보는

것이 원칙이다.그러나,예외적으로 새로 추가된 구성이 등록상표의 표장

과 결합하여 일체 불가분적으로 인식되어 등록상표와 별개의 표장으로

인식될 수 있거나,등록상표가 비교적 식별력이 약한 부분만으로 이루어

져 있는데 식별력이 강한 새로운 표장이 추가될 경우와 같이 실사용상표

가 등록상표와 별개의 상표로 인식될 여지가 있는 경우라면 동일성을 부

정해야 할 것이다.

① 식별력이 약한 구성이 부가되어 등록상표의 동일성이 부정되는 경우

(ⅰ)문자가 추가되어 전체로 일체 불가분적으로 인식되는 경우

40)대법원 2000.5.30.선고 98후2955판결.
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POCACHIP

이 사건 등록상표는 영문자로 "PoPo"라 횡서한 아래에 "뽀뽀"라 횡서하

여 표시된 상표임을 알 수 있으므로 피심판청구인의 표시된 상표의 등록

후 위 상표 자체가 아닌 두개의 요부 중 영문자로 구성된 요부를 제외하

고 단순히 "뽀뽀빵"이라는 표장을 그 지정상품에 사용한 사실이 있다 하

여도 그러한 사용을 두고 이 사건 상표의 사용이라고는 할 수 없으며,

식품위생법등 관계법령에 과자제조업은 제조품목마다 허가를 받아야 하

고,그 포장에는 허가받은 제품명칭을 표시하여야 한다고 규정하고 있고,

그 제품명은 한글만으로 표시하게끔 되어 있다 하더라도 지정상품에 그

허가받은 제품명의 표시 외에 상표표시가 금지되어 있는 것은 아니므로

품목명이 한글로 한정되었다 하여 지정상품에 이 사건 상표를 사용하지

아니한 정당한 이유가 있다고도 할 수 없다.41)

(ⅱ)문자가 추가된 구성이 상표권자의 별개의 등록상표로 공존하는 경

우

실사용상표의 ‘CHIP’부분은 ‘잘게 썰어서 기름에 튀긴 요리’라는 뜻을

가지고 있어 그 자체만을 놓고 볼 때 그와 같은 과자류에 대한 관계에서

일반 수요자나 거래자의 주의를 끌기 어려운 면이 있으나,실사용상표의

‘POCA’부분과 아무런 간격 없이 동일한 크기와 형태로 일체 불가분적

41)대법원 1985.5.28.제2부 84후117판결.해당 판결에서의 등록상표는 영문자와 한글이 2단으로

병기된 결합상표로 영문자로 구성된 요부를 제외하고 사용된 점 역시 등록상표의 동일성 범주

내의 사용이 아니라고 판단되었는데,이는 후술하는 Ⅴ.문자만으로 결합된 등록상표의 동일성

범주 내의 사용에서 자세히 살펴본다.
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으로 결합되어 사용되고 있고,그 결합으로 인한 음절수도 비교적 짧은

3음절에 불과하여 실사용 상표들은 일반 수요자나 거래자에 의하여 ‘포

카’와 ‘칩’부분으로 분리 호칭·관념되기보다는 ‘포카칩’전체로 호칭·관념

될 것으로 보이며,피고 스스로도 실사용상표 “POCACHIP” 내지

‘POCACHIP’부분과 그에 한글음역에 해당하는 상표를 이 사건 등록상

표와는 별개의 독립된 상표로 등록하여 사용하여 오고 있는 점 등을 종

합하여 볼 때,실사용 상표들은 ‘CHIP’부분의 결합으로 인하여 거래사

회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하다고 볼 수 없는 외관·호칭·관념

을 형성하고 있다고 할 것이다.따라서 피고가 실사용 상표를 이 사건

등록상표의 지정상품에 사용한 사실이 있다 하더라도 이를 가리켜 이 사

건 등록상표와 동일한 형태의 표장의 사용이라고 할 수 없다.42)

(ⅲ)도형이 추가된 구성이 상표권자의 별개의 등록상표로 공존하는 경

우

실사용표장 중 도형부분은 구성이 특이하여 문자부분 못지않게 일반 소

비자들의 주의를 끌고 문자부분과 거의 같은 크기로 연속적으로 이어져

있어서 실사용표장 전체에서 차지하는 비중이 상당하므로 문자부분의 단

순한 부기적인 부분에 불과하다고 할 수 없다.또한,상표권자는 이 사건

등록서비스표를 출원하여 사용하기 이전에 실사용표장과 동일한 표장을

이 사건 등록서비스표와는 별개의 독립된 서비스표임을 전제로 특허청에

출원하여 등록(등록번호 제31979호)하였고,실사용표장 중 도형부분에

42)대법원 2006.10.26.선고 2005후2939판결.
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명가

대하여도 이 사건 등록서비스표와는 별개의 독립된 서비스표임을 전제로

특허청에 출원하여 등록(등록번호 39770호)한 점 등을 종합하여 볼 때

실사용표장은 그 중 도형부분의 식별력이 부정될 수 없어 일반수요자나

거래자에게 이 사건 등록서비스표와 구별되는 별개의 독립된 표장으로

인식될 것이므로,위 표장의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상

표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 표장의 사용이라고 할 수 없다.43)

② 식별력이 강한 새로운 표장이 추가될 경우

상표권자 발행의 거래명세표에 표시된 실사용상표는 그 중 도형의 식별

력을 부정할 수 없으므로 그 상표의 사용으로써 이 사건 등록상표 "명가

"를 사용하였다고 볼 수 없고,달리 이 사건 등록상표를 사용하였다고

인정할 만한 증거가 없다.44)

해당 판결은,상기에서 살펴본 89후759판결에서 등록상표의 앞쪽에 도

형(출원인의 별도의 상표)이 부기되었음에도 등록상표 자체의 독립성이

유지된다고 보아,도형과 결합된 실사용상표는 취소심판의 대상이 되는

등록상표와 동일성 범주 내의 사용으로 본다고 판단한 바와 대비된다.

해당 판결의 경우에는 등록상표 자체에 식별력이 강하다고 볼 수 없어

식별력의 정도가 높은 도형이 부가되어 양 상표가 전혀 새로운 상표로

인식될 수 있다는 취지로 이해될 수 있겠다.

43)대법원 2008.9.25.선고 2008후507판결.

44)대원 1993.5.25.선고 92후1950판결.
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실사용상표 1.-핸드백의 외부 표면:캉가루도형

실사용상표 2. - 핸드백의 내부 표면: 캉가루

/KangaRoos

라.등록상표의 각 구성요소가 분리되어 수요자가 한번에 인식이 어

려운 경우

등록상표가 지정상품 또는 지정상품의 포장에 등록상표를 이루는 각 구

성요소들이 여러 면에 걸쳐 표시된 경우라 하더라도,구성요소들이 표시

된 각 면이 인접하여 수요자들이 한눈에 인식할 수 있거나 또는 구성요

소들이 표시된 각 면이 떨어져 있더라도 수요자들이 동일한 기회에 인식

할 수 있다면,등록상표의 동일성 범주 내의 사용이라고 본다.

그러나,등록상표의 각 구성요소가 지정상품 또는 지정상품의 포장에 전

부 표시되어 있더라도,수요자들이 등록상표의 구성을 인식하기 어려운

경우라면 등록상표의 동일성 범주 내의 사용이라고 보지 아니한다.

등록상표는 캉가루 도형부분과 한글 및 영문의 문자부분으로 구성되어

있음에 비하여,을 제1호증에 나타난 상표는 문자부분만으로 구성되어

있고,을 제3호증에 나타난 상표는 캉가루 도형은 지정상품인 핸드백의

외부 표면에,문자 부분은 핸드백 제품의 내부에 각 분리 표기되어 있어,

이들 증거자료로는 등록상표와 동일성이 인정되는 범위 내에서 정당하게

사용된 상표라고 할 수 없다.45)

45)대법원 1997.10.12.선고 97후2521판결.
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Ⅴ.문자만으로 결합된 등록상표의 동일성 범주 내의 사용

1.문자만으로 결합된 등록상표에 대한 동일성의 판단 기준

불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 “등록상표의 사용”이라 함은 등

록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고,동일한 상표라고 함은

등록상표 그 자체뿐만 아니라,거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼

수 있는 형태의 상표를 포함하지만 유사상표를 사용한 경우는 포함하지

아니한다는 것이 일관된 법원 및 학설의 입장이다.

이러한 원칙에 입각하여,등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는

기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는

그 중 어느 한부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 두고 등록상표

를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다고 판단해 오고 있다.

따라서,등록상표를 구성하는 도형의 경우에는 그 식별력의 정도가 높고

낮음에 크게 상관없이 이를 누락,생략 또는 삭제하여 사용한 때에는 등

록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 보기 어렵다는 것이 원칙이다.그

러나,등록상표를 구성하는 문자의 경우에는 해당 문자가 식별력이 극히

약한 정도에 그친다면 이를 누락,생략 또는 삭제하여 사용한 때에는 등

록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 인정하고,식별력이 상표등록을 허

여 받을 수 있는 정도의 높은 경우라면 이를 누락,생략 또는 삭제하여

사용한 때에는 그러하지 아니함에는 의심이 없다.

그런데,등록상표를 구성하는 문자부분 간에 동일한 외관,칭호 또는 관

념을 지니지만 이를 한글,영문자,한문 또는 일본어 등 다양한 문자로

표기하여 병기한 등록상표를 어느 한 문자만으로 사용한 때 또는 이들

문자 중 하나의 문자만으로 구성된 등록상표를 각기 다른 다양한 문자로
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표기하여 사용한 때에,이를 두고 거래사회통념상 등록상표와 동일하게

볼 수 있는 형태의 상표라고 볼 수 있는지에 관해 기존의 판례에서는 각

구성문자를 요부로 보아 어느 한 부분을 생략된 채 또는 각기 다른 문자

로 사용한 때에는 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태

의 상표의 사용이 아니라는 취지로 일관되게 판시하여 왔다.그러나,이

러한 법원의 태도는 등록상표의 동일성 범위를 극히 엄격하게 해석하여

상표권자의 상표 사용의 자유를 제약하거나 거래사회통념상 일반 수요자

들의 상표의 동일성 인식에 관한 신뢰를 보호함에 미흡해 왔던 바,최근

대법원 전원합의체 판결을 통해 문자만으로 결합된 등록상표의 동일성

범위에 대한 판단 기준을 변경함과 동시에 명확히 하였다고 생각된다.

이하에서는,문자만으로 결합된 등록상표에 대한 상표권자의 정당 사용

범위,즉 등록상표의 동일성 범주 내의 사용 범위에 관한 기존 판례의

입장,그간의 대법원의 입장을 변경한 최근 전원합의체 판례를 자세히

살펴본 후,외국입법례를 통해 한국상표법에 이를 도입할 필요성에 관해

살펴 보고자 한다.

2.문자만으로 결합된 등록상표의 동일성 범주 내의 사용에 관한 기

존의 판례

(1)한글 및 영문으로 결합된 상표에서 그 중 하나를 생략하여 사용

한 경우

등록상표와 동일성이 인정되는 실사용상표의 사용이 되기 위해서는,등

록상표의 구성요소 전부가 실사용상표에 구현되어야 함이 원칙이라 할

것이고 구성요소 중 일부가 누락,생략 또는 삭제되었다면 이는 등록상

표의 동일성 범주 내의 사용이 아님은 상기에서 이미 살펴 본 바와 같

다.그렇다면,한글 및 영문이 병기된 결합상표의 경우 그 병기된 순서나

위치를 도치시키는 정도에 그칠 뿐 상표를 구성하는 전(全)구성요소가
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티파니    

등록상표 실사용상표

표시된 때에는 등록상표의 동일성을 해하지 아니하겠으나,한글 부분이

나 영문 부분 중 하나가 생략되고 나머지 한 부분만이 사용된 때는 유사

상표의 사용에 불과하다고 보아 그러한 사용은 등록상표의 동일성 범주

내의 사용이라 할 수 없다.

실제 판례에서 실사용상표와 등록상표가 동일성이 부정된 경우는 다음과

같다.

① 한글 및 그에 해당하는 칭호를 가지는 영문자가 결합된 상표

이 사건 등록상표에 한글과 영문자로 된 각 부분 모두가 상표의 요부를

구성하고 있다고 할 것이므로 그 중 한글로 된 부분만을 상표로 사용하

였다 하더라도 이 사건 상표를 정당하게 사용한 경우에 해당된다고 할

수 없다.46)

② 식별력이 강한 도형에 영문 및 그에 해당하는 한글 음역이 결합된 상

표

46)대법원 1992.12.22.선고 92후698판결.
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도형과 문자들이 각각 상표의 요부를 형성한 결합상표인데,피심판청구

인은 그 요부의 하나인 한글자 "낫소"를 제외한 상표로 사용한 사실이

있을 뿐이어서 그와 같은 사용은 이 사건 상표의 사용이라고 볼 수 없으

므로 원심이 위와 같은 취지에서 피심판청구인이 이 사건 등록상표의 등

록 후 정당한 이유 없이 지정상품에 계속하여 1년 이상 사용하지 아니함

으로써 이 사건 등록상표는 취소를 면할 수 없다.47)

상기에서 언급된 판례 외에도,영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결

합된 등록상표에 있어서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략

또는 누락된 채 사용되는 때에는 등록상표의 사용이 아니며 거래사회통

념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용이 아니라는

취지로 92후711판결,2001후2542판결, 2003후1437판결,2003후1673

판결 등 다수의 판례에서 일관되게 판단되어 왔다.나아가 상기 86후100

판결에서 보는 바와 같이,식별력이 강한 도형에 영문자 및 이를 단순히

음역한 한글이 결합되어 있는 상표에서,영문자 및 이를 단순히 음역한

한글부분이 상표 전체에 차지하는 비중이 현저히 작고 특히 영문자를 단

순히 음역한 한글 부분을 상표의 요부라고 보기 어려운 경우라 하더라도

이를 생략 또는 누락한 채 사용되는 때에는 등록상표의 사용이 아니라고

판단하였다.이와 같이 판례의 태도와 대비되는 하기와 같은 특허법원의

판결도 예외적으로 있었다.

③ 식별력이 강한 도형에 영문 및 그에 해당하는 한글 음역이 결합된 상

표에서 등록성이 예외적으로 인정된 경우

47)대법원 1987.3.24.선고 86후100판결.1990.1.13.전부 개정된 구상표법에서는 연합상표제

도가 있었으며,취소심판의 요건 중 불사용기간이 1년이었다.
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도형과 영문자 및 한글이 결합된 상표의 경우에 한글 부분이 영문자로

이루어진 단어의 한글음역에 불과하여 그와 같은 결합으로 인하여 새로

운 관념이 생겨나지도 않고,결합되어 있는 영문자 단어가 우리나라 사

람들에 의하여 그에 병기되어 있는 한글 없이도 그 한글부분과 동일하게

호칭되는 경우가 통상적이라면 그와 같은 결합상표에 있어서는 단순한

한글음역에 해당하는 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 사회통념상

동일한 상표로서 인식된다고 보아야 할 것인바,이 사건 등록상표에 있

어서는 영문자의 조합 “AQuam”이 영어로서는 특별한 의미가 없는 단

어이고,

다른 외국어로서는 어떤 의미를 갖고 있는지 알기 어려운 단어인 점에

비추어 볼 때 우리나라 사람들이 이를 “아쿠앰”으로 발음할 것임은 경험

칙상 명백하므로 사용표장이 한글음역의 기재가 생략되었다는 이유만으

로 이 사건 등록상표와 동일성이 없다고 할 수는 없다.48)

(2)한글,한문 또는 일문으로 결합된 상표에서 그 중 하나 또는 그

이상을 생략하여 사용한 경우

등록상표가 문자상표일 때 상표를 구성하는 문자를 영문자 외에도 한문

및 일문으로 표기하여 병기하는 경우가 있다.이와 같이 한글,한문 또는

일문이 병기된 결합상표의 경우에도 상표를 구성하는 구성요소 전부가

표시된 때에는 등록상표의 동일성을 해하지 아니한다고 하겠으나,한글

48)특허법원 2002.1.31.선고 2001허3149판결.
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기천

부분이나 한문 또는 일문 부분 중 하나가 생략되고 나머지 한 부분만이

사용된 때에는 유사상표의 사용에 불과하다고 보아 그러한 사용은 등록

상표의 동일성 범주 내의 사용이라 할 수 없다.

실제 판례에서 실사용상표와 등록상표가 동일성이 부정된 경우는 다음과

같다.

① 영문,그에 해당하는 한글 음역 및 일본어문자가 결합된 상표

등록상표는 영문자의 인쇄체와 필기체,일본글자 및 한글의 4줄로 병기

되어 이루어진 결합상표인데,이 사건 등록상표의 사용에 관하여는 이

사건 등록상표의 통상사용권자가 영문자의 필기체만을 그 지정상품의 제

품포장에 사용한 사실만이 있을 뿐임을 알 수 있는바,이 사건 등록상표

는 그 구성으로 보아 4개의 문자 부분이 모두 요부라 할 것이므로 위와

같은 영문자의 필기체만을 표시한 표장을 사용한 것을 들어 위 등록상표

와 동일한 상표를 사용한 것으로 볼 수는 없다.49)

② 한글 및 그에 해당하는 한문이 결합된 상표

49)대법원 1996.4.26.선고 95후1555판결.
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Herbal Essences

이 사건 등록서비스표는 한글부분과 한자부분이 결합된 문자표장이어서

한글부분과 한자부분이 모두 각기 서비스표의 요부를 구성한다 할 것인

바,그 요부인 한자부분을 제외하고 한글부분만으로 사용한 것은 이 사

건 등록서비스표를 동일성의 범위 내에서 사용한 것으로도 볼 수 없

다.50)

(3)한글 또는 영문 간을 교차하여 변형 사용한 경우

한편,상기와 같이 한글,영문,한문 또는 일본 글자가 병기된 결합상표

뿐만 아니라 이들 문자 중 단일의 문자로만 구성된 등록상표를 칭호나

관념이 동일하더라도 그 표시되는 문자를 변형하여 사용한 경우에도 등

록상표의 동일성 범주 내의 사용임을 부정한 바 있다.즉 하기의 판례에

서 보시는 바와 같이,한글로만 이루어진 등록상표를 그 음역에 해당하

는 영문자로 사용한 경우 뿐만 아니라,영어로만 이루어진 등록상표를

그 음역에 해당하는 한글로 사용한 경우 모두에 대해 등록상표의 동일성

이 부정되었다.

실사용 상표인 영문 “HerbalEssences”가 이 사건 등록상표와 동일성이

인정되는 범위 내의 변형 사용에 해당하는지에 대하여 살피건대,원고

주장대로 이 사건 등록상표가 주지ㆍ저명한 상표이고,일반수요자들이

영문 “HerbalEssences”를 이 사건 등록상표 “허벌 에센스”와 동일한

50)특허법원 2005.6.10.선고 2005허1011판결 (대법원 2005후1745,상고기각)
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상표로 인식한다 할지라도 이 사건 등록상표 “허벌 에센스“와 영문

”HerbalEssences“는 한글과 영문의 차이로 인하여 유사상표에 불과할

뿐 동일성이 인정되는 상표로 보기는 어렵다.51)

3.2003년 대법원 전원합의체 판결

상기에서 살펴 본 바와 같이 대법원은 영문자와 한글을 병기한 상표에

있어서 영문자 부분 또는 한글로 표기된 부분 중 어느 한 부분을 누락,

삭제 또는 생략하여 일부분만을 독립적으로 사용한 경우에는 거의 예외

없이 동일한 상표의 사용으로 보고 있지 않았다.이는 과거 국내에 유통

되는 국산제품이 영문자만으로 된 상표를 부착한 상태 또는 영문자와 한

글의 결합상표 중 영문자만을 기재하여 유통될 경우에는 일반수요자로

하여금 외국 수입품으로 오인케 할 염려가 있다는 이유로 내국인에 있어

서는 영문상표의 경우는 가급적 한글을 병기하도록 권장한데서 기인된

판례로 보인다.

그러나,오늘날의 경우는 국산상품에 대하여 영문자만으로 된 상표를 부

착하였다 하여 이를 외국제품으로 오인할 수요자도 없고 더욱이 상표등

록허부에 대한 심사에 있어서도 이를 거절이유로 삼고 있지도 아니하다.

또한,연합상표제도가 유지되던 1998.3.1이전의 경우는 연합상표 중

하나만 사용하더라도 불사용을 이유로 등록이 취소되지 아니한 반면,현

51)특허법원 2005.5.27.선고 2005허1967판결 (대법원 2005후1585,상고 기각)동 판례에서 취

소심판의 대상이 되는 등록상표가 표시된 해외 잡지 등의 간행물이 국내에 수입·반포되었고 인

터넷을 통하여 상표권자의 상품이 판매된 바 있어 등록상표가 일반 수요자들에게 주지·저명한

상표로 알려져 있다고 판단되었다.물론 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 상표의 사용

여부 판단에 있어서 상표의 주지·저명성은 그 판단 요건이 아니고,또한 취소심판의 제도적 취

지가 상표권자에게 등록상표의 정당 사용을 강제함에 있다 하더라도,해당 등록상표가 일반 수

요자들에게 어느 정도 알려져 있음을 고려해 볼 때 그러한 수요자들의 인식이나 신뢰를 깨뜨

리면서까지 등록상표를 취소시켜야 하는지 의문이 든다.
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재는 연합상표제도의 폐지로 인하여 상표사용자의 상표사용의 자유가 크

게 제한되는 면도 있다.더욱이 상표권자 또는 사용권자가 등록상표를

거래사회에서 사용함에 있어서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분

이 생략된 채로 사용하더라도,일반 수요자나 거래자에게는 그 등록상표

와 실사용상표 간에 그들의 칭호나 관념이 동일하게 인식되는 한 양 상

표가 동일하다고 인식하고 그 상표에 대한 신뢰가 형성될 수 있다.

따라서,등록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 인정되는 범위를 탄력적

으로 해석하여,상표권자의 다소 자유로운 상표 사용을 보장하고 일반

수요자의 상표의 동일성 인식에 관한 신뢰를 보호할 필요가 있다는 점에

서 대법원 판례의 변경이 검토해 볼 필요성이 끊임없이 대두되어 왔다.

이에 2013.9.26.자로 대법원 전원합의체 판결을 통해 기존의 판례를 변

경하기에 이르렀다.52)해당 전원합의체 판결의 구체적인 내용은 다음과

같다.

상품의 특성,상품이 판매되는 시장,시대의 변화 등에 따라 등록상표를

다소 변형하여 사용하기도 하는 것이 거래의 현실이어서,영문자와 아울

러 그에 대한 한글 발음을 옮긴 음역(音譯)이 결합된 상표를 등록한 후

영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분을 생략한 채 사용하는 경우도

흔히 발생한다.그리고 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면,위와

52)대법원 대법원 2013.9.26.선고 2012후2463전원합의체 판결
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같은 등록상표에서 그 한글 부분은 영문자의 발음을 그대로 표시한 것임

을 일반 수요자나 거래자가 쉽게 알 수 있고,호칭 내지 발음이 표시하

는 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글 음역의 결

합으로 인하여 새로운 관념은 생겨나지 않는 경우가 있을 수 있다.

이러한 경우에는 상표권자 또는 사용권자가 위 등록상표에서 영문자나

그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략된 형태의 상표를 사용하더라도,

일반 수요자나 거래자에게는 위 등록상표와 동일하게 호칭·관념되는 같

은 상표가 사용된다고 인식되어 그에 대한 신뢰가 형성될 것이므로,그

상표들 사이의 동일성을 부정한다면 일반 수요자나 거래자의 신뢰를 깨

뜨리는 결과가 초래된다.나아가 상표법이 1997.8.22.법률 제5355호로

개정되면서 연합상표 제도를 폐지하여,연합등록된 상표들 가운에 어느

하나의 상표를 사용하는 것만으로 연합등록된 모든 상표에 대하여 불사

용으로 인한 상표등록취소를 면할 수 있었던 특례가 없어졌음을 참작하

면,등록상표 사용으로 인정되는 범위를 다소 탄력적으로 해석하여 상표

권자의 상표 사용의 자유 내지는 그 상표의 동일성 인식에 관한 일반 수

요자의 신뢰를 보호할 필요도 있다.

앞서 본 법리와 이와 같은 여러 사정들에 비추어 보면,영문자와 이를

단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서,그 영문 단어 자체의 의미

로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지

않고,영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용

된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자

체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한,그 등록상표 중에서 영문자 부

분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상

등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하

며,이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 아니한 것이라

고 볼 수 없다.
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상기에서 보는 바와 같이,상표권자는 상표를 사용함에 있어 수요자의

유형이나 관련 법의 요청에 따라 자신의 상표를 영문으로 또는 한글로

자유롭게 사용하고자 하거나 필요가 있을 것이며,상표사용자의 상표 사

용의 자유를 허용할 수 있는 방향으로 변경된 최근 대법원 전원합의체

판결은 일응 합리적이고 타당하다고 생각된다.또한,등록상표와 실사용

상표가 외관은 상이하더라도 동일한 칭호 및 관념이 생긴다면 거래사회

통념상 동일한 상표로 인식될 수 있는 일반 수요자들의 신뢰를 보호하는

차원에서도 최근 대법원 전원합의체 판결에 지지한다.

그러나,동 판결에서 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록

상표의 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 영문자나 그 한글음역 중

어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우 거래사회통념상 등록상표와 동

일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 명백히 밝혀 두었으나,이로부터 영

문자와 한글 간의 상호 변형하여 사용하는 것이 가능한 지,영문자 외에

제2외국문자,즉 일문자,한문,독문,불문 등 다양한 문자를 병기하거나

상호 변형하여 사용되는 경우에는 거래사회통념상 등록상표와 동일하게

볼 수 있는 형태의 사용인지 등에 관하여 명확하게 할 필요가 있을 것이

다.이하에서는,등록상표의 동일성 범주에 관한 외국 입법례를 먼저 살

펴본 후,한국상표법에 명문화될 필요성에 관해 논의해 보고자 한다.

4.등록상표의 동일성 범주에 관한 외국 입법례

한국과 달리,외국에서는 등록상표의 사용 개념,특히 변형된 상표의 사

용과 등록상표의 동일성 여부에 대한 판단 기준을 상표법에서 명문화하

는 경우가 대부분이다.주요 외국 국가의 입법례를 살펴보면 다음과 같

다.
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(1)일본

일본에서도 일본법 제50조 제1항에서,계속해서 3년 이상 일본국 내에서

상표권자,전용사용권자 또는 통상사용권자의 모두가 각 지정상품 또는

지정서비스업에 관하여 등록상표를 사용하지 않았을 때에는 어느 누구도

그 지정상품 또는 지정서비스업에 관한 상표등록에 대하여 취소심판을

청구할 수 있다고 규정하여 불사용으로 인한 상표등록취소심판을 두어

상표권자의 사용을 강제하고 있다.한국상표법에서는 상표법 제73조 제1

항 제3호에 의한 취소심판을 이해관계인에 한하여 청구할 수 있도록 한

반면,일본상표법에서는 누구든지 청구할 수 있는 것으로 한 점에서 차

이가 있다.

한편,일본법 제50조 제1항에서도 상표권자의 등록상표를 사용할 때에는

등록상표와 동일한 상표만을 사용하도록 규정하고 있는데,2005년 상표

법 개정에서 상일본법 제50조 제1항에서 의미하는 “등록상표”라 함은,

(ⅰ)서체에만 변경을 가하여 동일한 문자로 되는 상표,ⅱ)히라가나,가

타가나 및 로마자의 문자 표시를 상호 간에 변경하는 것으로서,동일한

칭호 및 관념이 생기는 상표, ⅲ)외관에서 동일하게 보이는 도형으로

구성된 상표,ⅳ)기타 해당 등록상표와 사회 통념상 동일하다고 인정되

는 상표를 포함한다고 괄호 규정으로 조문상 명확하게 하였다.

(2)중국

상기에서 살펴본 바와 같이,중국상표법 제44조 제4호에서,연속하여 3년

간 등록상표를 사용하지 아니한 경우에 해당하는 때에는 상표국은 일정

기간 내에 정정하도록 명령하거나 또는 해당 등록상표를 취소할 수 있다

고 규정하고 있다.한국상표법과 마찬가지로,불사용으로 인한 상표등록

취소심판은 두고 있으나 등록상표의 동일성 범위에 관하여 별다른 규정
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을 두고 있지 않다.

(3)유럽공동체상표 및 유럽 내 주요개별국가

유럽공동체(CTM)상표법 규정 제50조 제1항 제(a)호에서 공동상표권자

의 권리는 5년 동안 계속하여 등록된 공동체상표가 정당한 사유 없이 지

정상품 또는 지정서비스업에 대하여 공동체 내에서 실제로 사용되지 아

니한 경우에는 유럽상표청 (OHIM)에 대한 청구 또는 법원의 침해소송

에 대한 반소로써 취소된다고 하여 5년의 불사용으로 인한 상표등록취소

심판을 두어 상표권자의 등록상표 사용을 의무화하고 있다.

한편,유럽공동체상표법 규정 제15조 제1항에서,공동체상표권자가 공동

체상표의 등록 후 5년 동안 공동체에서 공동체상표를 지정상품 또는 지

정서비스업에 진정으로 사용하지 아니하거나 등록 후 5년 간 계속하여

진정한 사용이 유보된 때에는 불사용에 대한 정당한 사유를 입증하지 아

니하는 한,본 규정에 의한 제재를 받을 수 있다고 상표권자의 사용 의

무를 일반 규정으로 명문화하고 있다.이와 함께,유럽공동체상표법 규정

제15조 제2항에서,상표권자의 등록상표에 대한 정당한 사용의 범위를

(a)공동체상표를 등록될 당시 표장의 식별력을 변경하지 아니한 범위

내에서 구성요소의 일부를 변형시켜 사용하는 경우.(b)수출 목적으로

만 공동체 안에서 상품이나 상품의 포장에 상표를 부착하는 행위로 명시

적으로 규정하고 있다.53)즉,유럽공동체상표법 규정에서도 상표권자의

53)CommunityTradeMarkRegulations,TITLE　Ⅱ,Section3:UseofCommunityTrade

Marks,Article15.2.Thefollowingshallalsoconstituteusewithinthemeaningofthefirst

subparagraph:

(a)useoftheCommunitytrademarkinaform differinginelementswhichdonotalter

thedistinctivecharacterofthemarkintheform inwhichitwasregistered;

(b)affixingoftheCommunitytrademarktogoodsortothepackagingthereofinthe

Communitysolelyforexportpurposes.
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등록상표에 대한 사용 의무를 명시화 하고 있는데,그러한 상표권자의

등록상표의 사용은 등록상표 자체의 사용이어야 하지만,등록상표의 식

별력을 변경하지 아니한 범위 내에서 구성요소의 일부를 변형하여 사용

하는 것 역시 등록상표의 사용으로 볼 수 있다고 하여 등록상표의 동일

성 범위에 관하여 명문화하고 있다.

한편,유럽공동체 (EU)내 주요개별국가,영국,프랑스,독일에서도 유럽

공동체상표법과 극히 유사한 법 규정을 두고 있다.

① 영국

영국상표법 제46조 제1항에서 5년의 불사용으로 인한 상표등록취소심판

을 규정하고 있는데,동조 제2항에서 등록상표의 식별력이 있는 부분을

변경하지 않으면서 일부 요소가 다른 형태로 사용되는 경우에도 등록상

표의 사용으로 인정하고 있다.54)

② 프랑스

프랑스지식재산권법 L.714-5에서 5년의 불사용으로 인한 상표등록취소심

판을 규정하고 있으며,해당 규정에서 등록상표의 식별력을 변경시키지

않는 변형된 형태로의 상표 사용은 등록상표의 사용으로 본다고 명문으

로 규정하고 있다.55)

54)Article46.-(2)Forthepurposeofsubsection(1)useofatrademarkincludesuseina

form differinginelementswhichdonotalterthedistinctivecharacterofthemarkinthe

form inwhichitwasregistered,anduseintheUnitedKingdom includesaffixingthetrade

marktogoodsortothepackagingofgoodsintheUnitedKingdom solelyforexport

purposes.

55)AccordingtoArticleL.714-5oftheFrenchIntellectualPropertyLaw :"Anownerwho

hasnotputhismarktogenuineuseinconnectionwiththegoodsorservicesreferredtoin

theregistrationduringanuninterruptedperiodoffiveyears,withoutgoodreason,shallbe

liabletorevocationofhisrights".

Thefollowingshallbeassimilatedtosuchuse:

a)Usemadewiththeconsentoftheownerofthemarkor,inthecaseofcollectivemarks,
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③ 독일

독일상표법 제26조에서 5년의 불사용으로 인한 상표등록취소심판을 규정

하고 있는데,동조 제3항에서 상표권자가 등록상표와 동일하지는 않지만

상표의 표시적 특성을 변화시키지 않는 상표의 사용도 등록상표의 사용

에 포함한다고 명문으로 규정하고 있다.56)

(4)미국

상기에서 살펴본 주요 국가와 달리,미국은 대표적인 사용주의 국가로서,

출원인이 상표등록 전에 미국특허청에 사용선서서 및 사용증거를 제출해

incompliancewiththeregulations;b)Useofthemarkinamodifiedform whichdoesnot

alteritsdistinctivenature;c)Affixingofthemarkongoodsortheirpackagingexclusively

forexport.

56)Sec.26 Use ofaTradeMark

(1)Insofarastheassertionofclaimsresultingfrom aregisteredtrademarkorthemaintenance

oftheregistrationdependsontheuseofthetrademark,theproprietormushhaveputthe

trademarktogenuineuseinthiscountryinconnectionwiththegoodsandservicesin

respectofwhichitisregistered,unlessthereareproperreasonsfornon-use.

(2)Useofthetrademarkwiththeconsentoftheproprietorshallbedeemedtoconstituteuse

bytheproprietor.

(3)Useofthetrademarkinaform differingfrom thefrom inwhichitwasregisteredshall

alsobedeemedtoconstituteuseofaregisteredtrademark,providedthatthediffering

elementsdonotalterthedistinctivecharacterofthetrademark.Sentence1shallalso

applyifthetrademarkisalsoregisteredintheform inwhichithasbeenputtouse.

(4)Affixingofthetrademarktogoodsortotheirpackagingorwrappinginthiscountry

solelyforexportpurposesshallalsobedeemedtoconstituteuseofthetrademarkinthis

country.

(5)Whereusewithin fiveyearsfrom thedateofregistration isrequired,thedateof

registrationshallbereplacedbythedateoftheconclusionoftheoppositionproceedingsin

thecasesinwhichoppositiontoregistrationhasbeenlodged.
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야 할 뿐만 아니라,상표등록 후에도 그 등록권자는 5년마다 사용을 입

증하기 위해 미국특허청에 사용선서서 및 사용증거를 제출하여야 한다.

상표권자가 등록상표를 사용하고 있지 아니하여 제3자 또는 이해관계인

의 청구로 그 등록을 취소시키는 것이 아니라,상표권자에게 등록상표의

사용을 적극적으로 신고 또는 선서할 것을 요청하고 있다.상표권자가

등록상표를 사용하고 있다고 선서할 때 제출되는 사용증거 역시 등록상

표와 동일할 것을 요청하고 있다.미국의 특허청이나 법원에서는 등록상

표를 수정 또는 변경하여 사용하더라도 수정 또는 변경 전후의 상표가

계속하여 동일한 영향력을 가지고 있으며 동일한 상업적 인상을 줄 정도

로 수정 또는 변경에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용한 것으로

취급하고 있다.

5.등록상표의 동일성 범주에 관한 입법화 도입의 필요성

상기에서 보는 바와 같이 주요 외국의 경우 등록상표의 사용의 개념,특

히 변형되어 사용된 실사용상표와 등록상표의 동일성 여부에 대한 판단

기준을 명확하게 하기 위하여 이를 법률로 명문화하고 있는 경향을 볼

수 있다.

상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 취소심판이 상표권자에게 등록상표의

사용을 강제하도록 하는 규정이지만,상표권자에게 등록상표와 크기,색

상 등 모든 점에서 완전히 동일한 상표의 사용을 기대할 수는 없고 어느

정도의 변형은 불가피하다.따라서,판례는 동일성이라는 개념을 도입하

여 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 취소심판에서 등록상표의 사용으

로 인정되는 실사용상표는 등록상표 그 자체만이 아니라 거래 사회 통념

상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나,유사상표

를 사용한 경우는 포함되지 않는다고 판시하면서 등록상표의 동일성 범

위를 극히 엄격하게 해석하여 왔다.
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도형만으로 이루어진 상표 또는 도형과 문자만으로 이루어진 상표인 경

우에는 상표를 이루는 구성요소의 전부가 표시되어 있어야만 등록상표

또는 그와 동일하게 볼 수 있는 등록상표라 하여 등록상표의 정당한 사

용으로 판단하여 왔다.특히 문자만으로 이루어진 상표의 경우 특히,한

글 및 그에 해당하는 영문자와의 결합,영문자 및 그의 한글 음역과의

결합,한글 및 그에 해당하는 한문과의 결합 등과 같이 여러 문자부분이

병기된 등록상표의 경우에도 상표를 구성하는 각 요소들은 요부이므로

칭호나 관념이 동일하더라도 그 외관이 다르다는 이유로 이들 중 어느

한 부분을 삭제,누락 또는 생략하여 사용한 때에는 등록상표의 동일성

범주 내의 사용으로 볼 수 없다는 것이 판례의 일관된 입장이었다.

그러나,거래사회통념상 문자상표의 경우에는 외관보다는 칭호에 의해

사용되는 경향이 매우 높고 또한 외관보다는 관념에 의해 인식되어 등록

상표에 신용을 화체되는 경향이 매우 높다.따라서,여러 문자를 병기된

등록상표 중 어느 한 부분을 삭제,누락 또는 생략하여 사용하였더라도

거래 사회에게 등록상표가 노출되어 있는 한 일반 수요자들에게는 그 등

록상표가 사용되고 있음이 인식되어 그에 대한 신뢰가 형성되어 있을 것

이므로,그 등록상표를 불사용으로 취소시킴으로써 제3자에게 그 등록을

허여하는 것은 오히려 상표권자와 일반 수요자의 보호에 역행하는 결과

를 초래한다.이러한 점을 고려하여 영문자 부분 및 그의 한글 음역으로

병기된 등록상표의 사용에 관한 기존의 판례를 변경한 최근 대법원 전원

합의체 판결에 지지한다.다만,영문자 부분 및 그의 한글 음역으로 병기

된 등록상표의 경우에는 등록상표의 동일성 범주 내의 사용인지 여부가

명확해 졌다고 하지만,일본 문자 및 그의 한글 음역으로 병기되거나,한

문 및 그의 한글 음역으로 병기된 상표의 경우에도 적용될 수 있는지는

의문이 남는다.
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한국상표법과 가장 유사한 일본상표법은 2005년 상표법을 개정하여 등록

상표로 볼 수 있는 형태의 사용을 명문 규정으로 명확히 하였다.개정된

일본상표법 하에서 운용되고 있는 “등록상표의 사용의 인정에 관한 운

용”기준을 살펴 보고자 한다.

(1)일본의 “등록상표의 사용의 인정에 관한 운용”

2005년 개정 일본상표법 제50조 제1항에서 의미하는 “등록상표”라 함은,

(ⅰ)서체에만 변경을 가하여 동일한 문자로 되는 상표,ⅱ)히라가나,가

타가나 및 로마자의 문자 표시를 상호 간에 변경하는 것으로서,동일한

칭호 및 관념이 생기는 상표, ⅲ)외관에서 동일하게 보이는 도형으로

구성된 상표,ⅳ)기타 해당 등록상표와 사회 통념상 동일하다고 인정되

는 상표를 포함한다고 명문으로 규정되어 있다.이와 같이 등록상표와

동일하다고 인정되는 상표의 예시를 일본에서 운용하고 있는 “등록상표

의 사용의 인정에 관한 운용지침”을 통해 알아보고자 한다.57)

① 서체에만 변경을 가하여 동일한 문자로 되는 상표

활자체에 의한 서체 상호 간의 사용,필기체에 의한 서체 상호 간의 사

용,활자체에 의한 서체와 필기체에 의한 서체 상호 간의 사용,한자의

정자와 약자 상호 간의 사용 (예를 들면,學藝 ↔ 学芸), 로마자의 대문

자와 소문자 상호 간의 사용은 등록상표와 동일한 상표로 본다.

② 히라가나,가타가나 및 로마자의 문자 표시를 상호 간에 변경하는

것으로서,동일한 칭호 및 관념이 생기는 상표

57)변훈석,자료조사연구보고서,특허청,2002년
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히라가나와 가타가나 상호 간의 사용 (わんぱく↔ ワンパク),히라가나

및 가타가나와 로마자 상호 간의 사용 (ラブ(らぶ)↔ love(愛))와 같은

경우에도 등록상표와 동일한 상표로 본다.

③ 외관에서 동일하게 보이는 도형으로 구성된 상표

주로 도형상표의 동일 여부를 판단 시에 고려되는 사항으로,육안으로

도형이 동일하게 보이는 때에는 등록상표와 동일한 상표로 본다.

④ 기타 해당 등록상표와 사회 통념상 동일하다고 인정되는 상표

해당 규정으로 인하여,칭호 및 관념이 동일한 경우 히라가나 및 가타카

나와 한자 상호 간의 사용 (はつゆめ↔初夢),등록상표가 2단 병기 등의

구성으로 된 경우에 상단 및 하단의 각 부분의 관념이 동일한 때,그 어

느 한 쪽을 사용한 경우,종서로 표시된 상표를 횡서로 표시하거나 그

반대인 경우에는 거래 사회 통념상 동일하다고 인정된다.

그러나,ⅰ)히라가나와 가타가나 상호 간의 사용이라 하더라도 상호 변

경 사용으로 인하여 특정의 관념이 상실되어 별도의 관념이 생기거나,

ⅱ)동일한 칭호이더라도 히라가나 및 가타가나와 로마자의 어느 것에

다른 관념이 포함될 때의 상호 간의 변경 사용이거나,ⅲ)칭호가 서로

다른 경우의 한자와 로마자 상호 간의 사용은 등록상표의 사용으로 인정

될 수 없는 것으로 규정하고 있다.

(2)한국상표법 및 관련 정책에서의 적용

상기에서 보는 바와 같이,동일한 문자를 서체에만 변경을 가하여 사용

한 경우에는 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용임은 한국 법
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원의 일관된 입장이며,등록상표의 동일성 범주 내의 사용임은 의문이

없다.

그러나,영문자로 이루어진 상표를 그의 음역을 한글로 표시할 때 외국

어로 된 문자상표의 발음 경향은 시대에 따라 변할 수 있으며,이를 한

글로 옮겨질 때에 표기법이 외래어표기법에 따라 달라질 수 있으며 또한

사용자에 따라서도 달라질 수 있다.나아가 영문자뿐만 아니라,프랑스어

나 독일어 등 다양한 제3외국어의 경우에도 이를 한글로 표기되어 사용

될 때에 다양한 형태의 한글로 표기될 수 있다.

반면,일본에서는 히라가나,가타가나,한자,그의 약어 등 사용하는 문자

가 다양하므로,이에 관한 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태로서의

표기가 세분되어 명확히 하고 있다.따라서,한국 상표법은 등록상표의

“정당한 사용”에 대하여 규정하고 있지 아니하므로,등록상표의 동일성

범주 내의 사용인지의 여부에 관해 대법원 및 특허법원의 판례를 참고하

고 있을 뿐이다.상표권자의 등록상표의 사용에 대한 동일성 범위를 명

확하기 위해 한국상표법에도 외국의 입법례 특히 일본의 입법례와 마찬

가지로 상표의 변형사용을 어느 정도 인정해주는 입법적 보완이 필요하

다고 본다.법제화되기 이전에라도,특허청의 심사나 특허심판원의 심판

운용에 마련됨이 예측가능성 및 분쟁이 사전 예방을 위해서라도 필요할

것이다.

Ⅵ.결론

이상에서 살펴본 바와 같이,상표법 제73조 제1항 제3호의 불사용으로

인한 상표등록취소제도는 상표권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할

것을 요구하여 3년 간 상표 사용의 사실이 없을 경우에는 그 제재로 상

표등록을 취소시키도록 하여 상표권자의 사용 의무를 강제하고 있다.상
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표권자가 불사용으로 인한 상표등록의 취소를 면하기 위해서는 상표권자

스스로가 취소심판청구일로부터 3년 이내에 등록상표를 취소심판이 청구

된 지정상품 중 하나 이상의 지정상품에 사용한 사실을 적극적으로 입증

하여야 한다.따라서,불사용으로 인한 상표등록의 취소에서는 지정상품

의 동일 뿐만 아니라 등록상표의 동일이 쟁점이 된다.

상표권자가 실제 사용한 상표는 등록상표와 크기,서체,글자체,색상 등

모든 면에서 완전히 동일한 상표만을 강제한다는 것은 상표법의 목적 및

취소심판의 제도적 취지에 전면적으로 배치되며,어느 정도의 변형이 있

더라도 거래 사회 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표

라면 등록상표의 사용으로 충분하다고 학설 및 판례에서 일관되게 판단

하여 왔다.즉 등록상표를 구성하는 각 요소가 실사용상표에 모두 표현

되어 있다면 그러한 구성요소의 색상이나 글자체를 변경하였거나,서체

의 크기를 확대 또는 축소하거나 이들의 배치를 달리한 경우라면 원칙적

으로 등록상표의 동일성을 인정하는 것이 원칙이다.

그러나,문자만으로 이루어진 상표의 경우,특히 한글 및 그의 칭호에 해

당하는 영문자와의 결합,영문자 및 그의 한글 음역과의 결합,한글 및

그에 해당하는 한문과의 결합 등과 같이 여러 문자부분이 병기된 등록상

표의 경우에는 상표를 구성하는 요소들은 각각 요부이므로 칭호나 관념

이 동일하더라도 그 외관이 다르다는 이유로 이들 중 어느 한 부분을 삭

제,누락 또는 생략하여 사용한 때에는 등록상표의 동일성 범주 내의 사

용으로 볼 수 없다는 것이 기존의 판례이었다.그러나,최근 전원합의체

판결에 의하여 등록상표의 동일성 범주 내의 사용을 더욱 탄력적으로 해

석함으로써 비로소 등록상표의 동일성 범주 내의 사용임을 인정받게 되

었다.
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한국상표법 체계와 가장 유사한 일본상표법에서는 2005년 상표법 개정을

통하여 등록상표로 볼 수 있는 형태의 상표를 괄호 규정에 예시함으로써

등록상표의 사용에 대한 동일성의 범위를 입법화하여 명확히 하였다.이

는 실사용상표와 등록상표의 동일성 판단에서 나타나는 문제점을 고려하

여 상표법이 법원의 취지에 맞게 포섭한 것이라고 해석된다.실사용상표

와 등록상표의 동일성에 관한 판단 기준은 대법원 판례를 통하여 오랫동

안 정립되어 왔으나,한국상표법에도 외국의 입법례 특히 일본의 입법례

와 마찬가지로 상표의 변형사용을 어느 정도 인정해주는 입법적 보완이

필요하다고 본다.
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Abstract

Studyonuseofaregisteredtrademarkinamodifiedform in

cancellationbasednon-useundertheTrademarkLaws

Nam Young,Kim

CollegeofLaw

TheGraduateSchool

SeoulNationalUniversity

UndertheKorean Trademark Act,rightstoatrademark can be

acquired by being thefirsttoregisterthemark with theKorean

Intellectual Property, assuming that a trademark qualifies for

protection,regardlessofactualuseinthecourseoftradeandthususe

ofatrademarkisnotaprerequisiteforregistrationofatrademark.

However,useofaregisteredmarkisrequiredinordertomaintainthe

exclusiverightstothemarkandespeciallytopreventthemarkfrom

beingvulnerabletoacancellationaction.AccordingtoArticle73(1)

(ⅲ)oftheKoreanTrademarkAct,if,withoutjustifiablereason,a

registeredtrademarkisnotusedbytheregistrantoralicenseeforat

leastthree(3)years,aninterestedpartymayinitiateanactionfor

cancellation ofthe trademark.Generally,cancellation action based

non-use serves to (ⅰ) preventunfairly limiting new proprietors'

freedom tochooseamarkand (ⅱ)forcethetrademarkregistrantto

usetheregisteredmarkundertheregistrationsystem.
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Ifcancellationactionsbasedonnon-useisfiled,theregistrantwill

havetheburden ofproving thatitused themark in question as

registered sometime during the three-year period immediately

preceding thefiling dateofthecancellation action.Thetrademark

registrantmustprovethattheyhavegenuinelyusedthemarkinits

orignalfrom orinaform whichisidenticaltotherepresentationof

theregisteredmarkwithrespecttooneofthespecifiedgoodsagainst

whichthenon-usecancellationactionisfiled.Thus,thequestionis

whethertheuseofthemarkinaform isidenticaltoitsregistered

form andwhatisthethresholdacceptablebytheKoreancourtsfor

useofregisteredmarksinitsidenticalforms.

Ifthe trademark registrantwould be constrained from using the

possibleoptionsoftheregisteredmarkintheactualmarket,itwould

inevitablyfailtoprotectthetrademarkregistrant srighttouseof

thetrademark.Thus,thesystem shouldprovidesomeflexibilityfor

the trademark registrant when using the mark in commercial

activities.

In principle, the use of the mark must be identical to the

representationontheregistrationcertificate.Inlinewiththeforegoing,

theKorean courtsallow thetrademark registranttouseaslightly

stylizedand/ormodifiedtrademarkandifthemarkusedisconsidered

identicalby theconsumer,thiswould bedeemed asgenuineuse.

Considering hundreds ofcases regarding the acceptable range of

identicalityofthemark,theKoreancourtshastendedtoberather

strict.
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According to the Korean courtprecedents,the use ofa slightly

stylizedand/ormodifiedtrademark isregardedasgenuineuseand

additionoromissionofotherelementsintheactualmarketmaybe

permitted,aslongassuchaelementisconsideredasnotbeingthe

mainpartofthetrademark.Ingeneral,ifanelementofatrademark

isadevice,additionoromissionoftheelementbasedontheactual

usageisnotdeemedtobeidenticaltotheregisteredmark,regardless

ofthedegreeofthedistinctivenessoftheelement.However,ifan

element of a trademark is a word and the element lacks

distinctiveness,additionoromissionoftheelementbasedontheactual

usageisdeemedtobeidenticaltotheregisteredmark.Further,ifa

wordelementofatrademarkhasthedisctinctivecharacterofthe

mark,additionoromissionoftheelementbasedontheactualusage

maynotbepermitted.

Ifaregisteredmark iscomposed offoreignlettersanditsKorean

transliteration,theKoreanCourthasdeniedthatadditionoromission

oftheelementoralterationtoanotherforeignletterscouldbedeemed

asgenuineuseoftheregisteredmark,evenifthepronunciationand

meaningareidenticaltoeachother.Inotherwords,theKoreanCourt

hastendedtobeadamantandstrictondecisionofthegenuineuse

regardingthewordtrademarksthatconsistsofforeignlettersandits

Koreantransliteration.

However,such a tendency of the Korean court precedents has

imposedrestrictionsontherightofproperuseofaregisteredmark

and is contrary to perception of general consumers regarding

identicalitybetweenaregisteredmarkandthemarkused.Inlightof
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theevolving eraofconsumerism,theSupremeCourthasrecently

issued a rulingson the genuine use ofthe combined trademarks

consistingofforeignlettersanditsKoreantransliterationbasedonits

meritsthatnow supercedesolderprecedents. Accordingly,incaseof

combined marks consisting of foreign letter and its Korean

transliteration,theuseofadditionoromissionoftheelementinthe

actualmarket can be permitted,as long as the mark used is

consideredidenticalby theconsumer.Therefore,consistentdecisions

renderedbythecourtsandguidelinesbytheadministrativebodyon

the extentofgenuine use ofthe registered trademark would be

requiredinordertoensurethattrademarkregistrantsarereliablefor

thirdpartieswhilemaintainingflexibilityforthetrademarkregistrant.

Keywords:cancellationactionbasedonnon-use,genuineuseof

aregisteredtrademark,useofamarkidenticaltoaregistered

mark,the acceptable range identicality regarding use of a

registeredmark,useofamarkinmodifiedform,combinedmarks

consistingoftheletters
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