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의기본적인기능이시각을통하여식별되던것이청각이나

후각, 미각등에의해서도식별됨에따라‘상표의사용’개

념에대한보다체계적인연구가필요하게되었다. 즉상표

제도의운영과관련하여서는‘상표의기능론’이라든지‘상

품의동일·유사판단’, ‘상표의동일·유사판단’, ‘상표의

등록주의와주지상표의보호론’, ‘상표권의침해’, ‘상표

의불사용에의한취소’정도가상표와관련한논의의주류

를차지하였을뿐이다. 이러한논의의전반에는‘상표의사

용’개념이걸쳐져있음에도, 정작상표의사용개념에대한

논의는충분하지않았던것이다.

이에본고에서는‘상표의사용’개념에대하여논의함으

로써, 상표제도전반에걸친문제의기본틀을형성하고자

한다. 또한법문상의‘사용’개념이사회통념상의그것과

조화를이루어구체적사실관계에서보다적절하게적용될

수있도록하고자한다.

2. 상표법제2조 제1항제1호에서의사용

(상표의개념에서사용의의미)

“상표”의본원적기능은자타상품을식별하기위하여사

용하는일체의감각적인표현수단을의미하지만이러한표

장을모두보호하는것은법기술적으로어렵기때문에상표

법에서는보호가능한상표의구성요소를제한하여기호·

문자·도형·입체적형상또는이들을결합한것과이들의

각각에색채(色彩)를결합(結合)한것으로구성하도록요구

하고있다. 따라서우리상표법상상표의정의개념에충실

할경우, “상표”는시각을통하여인식될수있는것으로국

한되며시각을통하여인식할수없는청각이나후각, 미각

등과같은것이지각할수있고, 현실의거래사회에서자타

상품의식별표지로서사용되고있다하더라도상표법상의

상표로는보호를받을수없다.5 )

이러한상표가상표법상보호를받기위해서는상표법제

2조제1항제1호(“『상표』라함은『상품』을생산·가공·증

명또는판매하는것을業으로영위하는者가자기의업무

에관련된상품을타인의상품과식별되도록하기위하여

사용하는…”) 에서전제가된“상품”이어야한다. 즉상표는

상품을떠나서존재할수없다는의미로서사업자(상품을

생산·가공·증명또는판매하는것을業으로영위하는

者)6 )가상품에붙이는“표장”』이다.7 )

이러한상품에대해, 현행상표법에서는“상품”의개념에

대해명문의규정을두고있지않다. 다만, 상표제도의목적

과상표법시행규칙상의상품류구분등을참고하여사회통

념에따라결정하여야하는상대적인개념으로해석하고

있다고한다.8)  이에의하면, “상품”이란반복하여거래의

대상이되는유체물로서운반가능한것을의미하며, 성질

상반복하여생산되는것으로인정할수없는상품인골동

품, 예술품과법령에의하여거래가금지되어있는금제품

(禁制品)은상표법상의상품에해당되지아니하고, 아울러

열이나향기와같은무체물과운반이불가능한부동산은

상표법상의상품으로볼수없다. 다만, 열이나향기, 그리

고수소·산소·염소등의비금속원소, 천연가스, 액화석유

가스등의기체연료도용기에넣어서거래의대상이될경

우에는상표법의목적상상품이된다. 또운반이불가능

한 부동산이라도판매주택이나조성된택지처럼유통

대상이될수있는것은거래상광고등에서상표로서自他

공급품을식별할수있다면상표법상상품으로서취급하는

것이실익이있고, 상표법에의해보호되는상품이된다고

본다.9 ) 1 0 )

상표의 사용에 관한 연구1 )

1. 서론(문제의제기)

최근I T (정보통신) 기술의발달로인터넷보급이직장은물론이고, 가정에까지널리보급됨에따라인간의생활

환경이변화하였으며상품이나서비스가특정지역에서만보급되어사용되던것이글로벌화되어세계어디에서

든지쉽게접근할수있게되었다. 이로인하여새로운CD-ROM, 서적등이유체물로서유통되어오던프로그램이

나서적등이무체물로서쉽게인터넷을통하여거래되게되었다. 이러한새로운문제가제기되어W I P O에서2 0 0 0

년1 0월「표장등록을위한상품·서비스의국제분류에관한니스협정」을개정하여, 새롭게등장한정보기억매체

인『다운로드가능한전자출판물』·『다운로드가능한프로그램』을상품분류제9류(전자응용기계기구등)에포함

시켜상품의예시로추가되었다.2 ) 3 ) 이러한변화에맞추어우리상표법에서의“상품”과“상표”의의미가변화되었

으므로“상표의사용”의의미도재검토가필요하게되었다.

상표법상“상표의사용”의문제로서는첫째, 상표의개념자체에있어서의사용여부(상§2①ⅰ), 둘째, 자기자신

의상표권사용여부, 그리고셋째, 상표의침해판단에서의타인의상표사용여부등으로나누어볼수있다. 특히상

표법제2조제1항제6호에서는“상표의사용”의개념을직접규정함으로써, 상표법전반에서사용되는‘상표의사

용’개념을정의하여(상§2①ⅵ), 법을운용하고있다. 그러나이러한상표법적정의개념은때로는사회통념상의

그것과는일치하지않는경우가있다.4 ) 또한법문의문리해석만으로는상표법이목적으로하고있는바를충분히

달성할수없는경우도발생하고있다.

더구나최근I T기술등의기술발전에의해현실공간뿐만아니라가상공간에서도상표가사용되고있으며, 상표
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의기본적인기능이시각을통하여식별되던것이청각이나

후각, 미각등에의해서도식별됨에따라‘상표의사용’개

념에대한보다체계적인연구가필요하게되었다. 즉상표

제도의운영과관련하여서는‘상표의기능론’이라든지‘상

품의동일·유사판단’, ‘상표의동일·유사판단’, ‘상표의

등록주의와주지상표의보호론’, ‘상표권의침해’, ‘상표

의불사용에의한취소’정도가상표와관련한논의의주류

를차지하였을뿐이다. 이러한논의의전반에는‘상표의사

용’개념이걸쳐져있음에도, 정작상표의사용개념에대한

논의는충분하지않았던것이다.

이에본고에서는‘상표의사용’개념에대하여논의함으

로써, 상표제도전반에걸친문제의기본틀을형성하고자

한다. 또한법문상의‘사용’개념이사회통념상의그것과

조화를이루어구체적사실관계에서보다적절하게적용될

수있도록하고자한다.

2. 상표법제2조 제1항제1호에서의사용

(상표의개념에서사용의의미)

“상표”의본원적기능은자타상품을식별하기위하여사

용하는일체의감각적인표현수단을의미하지만이러한표

장을모두보호하는것은법기술적으로어렵기때문에상표

법에서는보호가능한상표의구성요소를제한하여기호·

문자·도형·입체적형상또는이들을결합한것과이들의

각각에색채(色彩)를결합(結合)한것으로구성하도록요구

하고있다. 따라서우리상표법상상표의정의개념에충실

할경우, “상표”는시각을통하여인식될수있는것으로국

한되며시각을통하여인식할수없는청각이나후각, 미각

등과같은것이지각할수있고, 현실의거래사회에서자타

상품의식별표지로서사용되고있다하더라도상표법상의

상표로는보호를받을수없다.5 )

이러한상표가상표법상보호를받기위해서는상표법제

2조제1항제1호(“『상표』라함은『상품』을생산·가공·증

명또는판매하는것을業으로영위하는者가자기의업무

에관련된상품을타인의상품과식별되도록하기위하여

사용하는…”) 에서전제가된“상품”이어야한다. 즉상표는

상품을떠나서존재할수없다는의미로서사업자(상품을

생산·가공·증명또는판매하는것을業으로영위하는

者)6 )가상품에붙이는“표장”』이다.7 )

이러한상품에대해, 현행상표법에서는“상품”의개념에

대해명문의규정을두고있지않다. 다만, 상표제도의목적

과상표법시행규칙상의상품류구분등을참고하여사회통

념에따라결정하여야하는상대적인개념으로해석하고

있다고한다.8)  이에의하면, “상품”이란반복하여거래의

대상이되는유체물로서운반가능한것을의미하며, 성질

상반복하여생산되는것으로인정할수없는상품인골동

품, 예술품과법령에의하여거래가금지되어있는금제품

(禁制品)은상표법상의상품에해당되지아니하고, 아울러

열이나향기와같은무체물과운반이불가능한부동산은

상표법상의상품으로볼수없다. 다만, 열이나향기, 그리

고수소·산소·염소등의비금속원소, 천연가스, 액화석유

가스등의기체연료도용기에넣어서거래의대상이될경

우에는상표법의목적상상품이된다. 또운반이불가능

한 부동산이라도판매주택이나조성된택지처럼유통

대상이될수있는것은거래상광고등에서상표로서自他

공급품을식별할수있다면상표법상상품으로서취급하는

것이실익이있고, 상표법에의해보호되는상품이된다고

본다.9 ) 1 0 )

상표의 사용에 관한 연구1 )

1. 서론(문제의제기)

최근I T (정보통신) 기술의발달로인터넷보급이직장은물론이고, 가정에까지널리보급됨에따라인간의생활

환경이변화하였으며상품이나서비스가특정지역에서만보급되어사용되던것이글로벌화되어세계어디에서

든지쉽게접근할수있게되었다. 이로인하여새로운CD-ROM, 서적등이유체물로서유통되어오던프로그램이

나서적등이무체물로서쉽게인터넷을통하여거래되게되었다. 이러한새로운문제가제기되어W I P O에서2 0 0 0

년1 0월「표장등록을위한상품·서비스의국제분류에관한니스협정」을개정하여, 새롭게등장한정보기억매체

인『다운로드가능한전자출판물』·『다운로드가능한프로그램』을상품분류제9류(전자응용기계기구등)에포함

시켜상품의예시로추가되었다.2 ) 3 ) 이러한변화에맞추어우리상표법에서의“상품”과“상표”의의미가변화되었

으므로“상표의사용”의의미도재검토가필요하게되었다.

상표법상“상표의사용”의문제로서는첫째, 상표의개념자체에있어서의사용여부(상§2①ⅰ), 둘째, 자기자신

의상표권사용여부, 그리고셋째, 상표의침해판단에서의타인의상표사용여부등으로나누어볼수있다. 특히상

표법제2조제1항제6호에서는“상표의사용”의개념을직접규정함으로써, 상표법전반에서사용되는‘상표의사

용’개념을정의하여(상§2①ⅵ), 법을운용하고있다. 그러나이러한상표법적정의개념은때로는사회통념상의

그것과는일치하지않는경우가있다.4 ) 또한법문의문리해석만으로는상표법이목적으로하고있는바를충분히

달성할수없는경우도발생하고있다.

더구나최근I T기술등의기술발전에의해현실공간뿐만아니라가상공간에서도상표가사용되고있으며, 상표

한양대학교법과대학교수

인터넷분쟁조정위원회위원

소프트웨어정품사용모범기업인증위원회위원장

국가청렴위원회부패영향평가위원

한국전자진흥회특허지원센터운영위원장

문화콘텐츠와법연구회회장

지식재산포럼사무총장

윤 선 희

1) 논문은 2 0 0 6년『산업재산권』(한국산업재산권법학회) 제2 0호에 게재된 것임.
2) 특허청, 상표법해설, 2004, 6면.
3) 日本商標協會誌 No.44, 102頁.
4) 綱野誠, “「商標の使用」槪念をめぐって”宮脇幸彦編『無體財産法と商事法の諸問題-豊崎光衛先生追琸論文集』, 有斐閣, 1981, 343頁;

板倉集一“商標の使用”日本工業所有權法學會(第2 6軀), 2002, 63頁.
5) 특허청, 상표법해설, 2004, 5면.
6) 상표법 제2조 제1항 제1호.
7) 小野昌延, “商標の使用”, 『特許管理』(1984) Vol.34 No.11, 1402頁.
8) 특허청, 상표법해설, 2004, 6면.
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는 경우에대해서만상표법상의사용으로서의법적효과

를 인정함으로써, 상표권자및 그 상표를식별표지로서

정당하게사용하는자의이익이충분히보호된다고판단하

였기때문이므로, 법문에충실하여상표사용의개념을판

단하여야할것이다. 여기서는상표법제2조제1항제6호

와제2항에서규정하고있는상표의“사용”을살펴보도록

한다.

3.1. 상품에상표를 표시하는 행위(가목)

상품에상표를표시하는행위는가장기본적이며대표적

이고직접적인상표의사용행위이다. 즉특정상품과관련

하여특정상표를사용함으로써당해표장이사용된경우에

는특정의출처를연상케하고나아가그동일성에신뢰를

갖게한다면이는상표를사용하는행위가된다. 즉특정상

표와특정상품과의관련성을표창하는일체의행위가표시

행위이다. 예컨대상품자체에상표를직접새기거나스티

커와같은형태로직접붙이거나인쇄를하는것을말한다.

의류나가방과같은경우라면의류나가방자체에새기거나

끈으로묶어두는경우또는꿰매는행위도포함된다. 나아

가상표에해당하는문자, 도형등을입체적인상품의각면

에평면적으로표시하는등의경우도있겠다.

표시하는행위인바이는외부로표출되어야하며, 그만

큼이나상표와상품과의관계를표창할수있는것이어야

한다. 그러나외부로표출되지않아볼수없는상품부분에

상표를표시한경우라고하여반드시상표의사용을부정할

수는없을것이다. 즉거래관행상일반거래수요자들에게

상품의출처식별표시로서상표가실제인식될수있었다면

그사용행위를인정하여야할것이다.1 6 ) 즉상품과관련한

출처표시행위가거래관행상상표의표시행위로인정할수

있는가를기준으로표시행위를판단할것이다. 왜냐하면

상표법이보호하고자하는것은상표에화체화된신용이며,

그신용의형성이란것은결국거래과정에서이루어지는

것인바, 거래관계에서인정되지않은상표표시행위를상

표법이인위적으로상표의표시로보호할이유는없기때문

이다.

상품이라함은상품그자체가아니라상품에부속하는

물건도포함된다고본다고확대하여해석하여야할것이다.

자동차에상표를표시하는것은상표의사용행위로상표법

제2조제1항제6호가목에해당되나, 자동차의부속품인

열쇠에상표를새긴것은과연상표의사용행위인지의문

이있다. 우리상표법에는부속품에대해규정되어있지않

다. 하지만자동차의열쇠는그자체로서의상품으로서의가

치가없다. 그렇기때문에자동차의열쇠에표장을사용

한다면자동차에표장을사용한것이라고판단할수있을

것이다.

3.2. 상품의포장에상표를 표시하는행위(가목 후단)

상표의사용행위는상품또는상품의포장에상표를표시

하는행위를말한다. 단순히포장지에상표를붙이는행위

는상표의사용행위로볼수없다. 즉상표법은상품뿐만아

니라상품의포장에표장을표시하는행위도법문상으로는

“사용”이라고하고있다. 그러나법적효과로보면상품자

체에표장을사용한경우가아니라면아직실제손해가발

생하지않은것이일반적이라할수있지만, 실제손해가발

생하지아니한단계에서의일정한행위를“상표의사용”으

로다룸으로써상표보호에만전을기하는것이다.

여기에서포장이라함은과자나담배갑, 청량음료수의병

이나병마개, 가스통등을예로들수있다. 상품을포장하는

일체의포장지나포장상자가여기에해당하지않는다고보

는것이일반적인견해이다. 즉상품을포장하기전의포장

지나포장상자, 담배갑등은상표법제2조제1항제6호가목

에해당하지않고본다.1 7 ) 단포장에넣기전포장상자등이

『표장을표시하는것』에해당하는경우는상표권침해행위

로서상표법제6 6조제1항제2호내지제4호에적용될수있

한편, 상표법제2조제1항제1호각호의상표의개념정의

에서“표장”은표식(표시와식별)에속하며, “상표”를포함

하는넓은개념이다.

이러한현행상표법상의상표는“표장”에한정되어있다.

즉상표는상품에대하여평면적이거나입체적으로표현된

것을인간의시각적으로만볼수있는것에한하여보호되

고있다고할수있다. 그러나위에서살펴본바와같이인터

넷상컴퓨터네트워크를통해서다운받을수있는“컴퓨터

프로그램”에대해서는예외적으로인정하고있다.1 1 )

그외에도라디오로상표를광고하는경우에도상표의사

용으로볼 수있는가에대하여현행상표법에서는소리인

음향상표를인정하지않고있어상표법을문리해석하면라

디오에서의상표광고는인정되지않을것이다. 다만, “표

장”은표식(표시와식별)에속하며, “상표”를포함하는넓

은개념으로해석하면라디오에서의상표광고도상표의사

용이될것이다. 이를보다더명확히하기위해서는상표법

제2조제1항제1호에다목을신설하여음향을신설하는것

도하나의방법이라고본다.

이러한“상표의사용”은상표개념을결정한다. 비록상

표권의성립과관련하여등록주의를취하고있는우리나라

에서는상표의구성개념으로서“사용”개념은큰의미를갖

지않는다고평가하는견해1 2 )도있으나, 여전히상표라함은

사업자가상품또는서비스에대하여“사용하는”표장이므

로(상§2①i), 사용개념을결정하는방법에따라상표개념

이결정되는관계에있다. 예컨대, T 셔츠흉부에크게묘사

된그림은“사용”이아니라고하여그그림을상표개념에

서배제하는것과같다.1 3 )

3. 상표법제2조제1항 제6호및 제2항에서의사용

(“상표의사용”의 정의)

상표법에서의‘상표의사용’이란기능면으로파악하면

자기상품과타인의상품과의식별(識別) 표식(標識)으로사

용하기위해사용되는것으로볼수있으나, 이러한상표의

사용행위를어느범위까지인정하여야하는지가상표권의

보호범위등의법률적효과에서있어매우중요한사항이

다. 이는불사용취소심판의대상이될수있고, 또한상표권

의침해로이어진다. 물론상표법은상표의등록된“상표의

사용”에대해서는적극적법적효과와소극적법적효과를

인정하고있다. 그렇지만, 현실에서상품의식별표식으로

서거래상사용되고있는상표는상표원부에등록되어있는

상표와물리적으로동일한것에한정되지않는다.1 4 )

따라서, 이를가능한명확히하기위하여상표법제2조제

1항제6호1 5 )에서“상표의사용”이라함은㉮상품또는상품

의포장에상표를표시하는행위, ㉯상품또는상품의포장

에상표를표시한것을양도또는인도하거나그목적으로

전시·수출또는수입하는행위, ㉰상품에관한광고·정가

표·거래서류·간판또는표찰(標札)에상표를표시하고

전시또는반포(頒布)하는행위의各目의1에 해당하는

행위를말하고, 제2항에서는“제1항제6호가목내지다목

의규정에의한상품, 상품의포장, 광고, 간판또는표찰에

상표를표시하는행위에는상품, 상품의포장, 광고, 간판또

는표찰을표장의형상으로하는것을포함한다”고“상표

의사용”개념을정의하고있다. 하지만이것이사회통념상

의 상표사용개념과반드시일치하는것은아니다. 법이

이와같이그의미를특별히정의하고있다면설령사회통

념상의개념과차이가있더라도상표법의운용에있어

서는이에충실하여야할것이다. 즉상표법이법률상의“사

용”개념을사회통념상의“상표의사용”이라는행위또는

상태에맡기지아니하고별도로정의한것은, 상표가상품

에대하여사용되는경우중에서도, 출처표시로서기능하

16) 김중효, “상표법상「상표의 사용」에 관한 연구”, 고려대학교 특수법무 대학원, 지적재산권법학과 석사논문, 1998, 17면.
17) 綱野誠, 「商標(第6版)」, 有斐閣, 2002, 150頁; 田村善之,「商標法槪說(第2版)」, 弘文堂, 2000, 145頁; 小野昌延,  「商標法槪說(第2

版)」, 有斐閣, 1999, 11頁; 平尾正樹, 「商標法」, 學陽書房, 2006, 46頁.
18) 綱野誠,“商標の定義”小野昌延編『註解商標法(新版) 上卷』, 靑林書院, 2005, 92頁.

9) 東京地裁 平成 11. 10. 21. 平(ワ)438, 判タ1 0 1 9軀, 250頁.
10) 綱野誠,“商標の定義”小野昌延編『註解商標法(新版) 上卷』, 靑林書院, 2005, 86~87頁.
11) 특허청, 상표법해설, 2004, 6면. 
12) 송영식·이상정·황종환, 지적소유권법(하) (제8판), 육법사, 2003, 60면.
13) 平尾正樹, 「商標法」, 學陽書房, 2006, 51頁.
14) 綱野誠, “商標の定義”小野昌延編『註解商標法(新版) 上卷』, 靑林書院, 2005, 103頁.
15) 일부개정 2004. 12. 31. 법률 제0 7 2 9 0호.
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는 경우에대해서만상표법상의사용으로서의법적효과

를 인정함으로써, 상표권자및 그 상표를식별표지로서

정당하게사용하는자의이익이충분히보호된다고판단하

였기때문이므로, 법문에충실하여상표사용의개념을판

단하여야할것이다. 여기서는상표법제2조제1항제6호

와제2항에서규정하고있는상표의“사용”을살펴보도록

한다.

3.1. 상품에상표를 표시하는 행위(가목)

상품에상표를표시하는행위는가장기본적이며대표적

이고직접적인상표의사용행위이다. 즉특정상품과관련

하여특정상표를사용함으로써당해표장이사용된경우에

는특정의출처를연상케하고나아가그동일성에신뢰를

갖게한다면이는상표를사용하는행위가된다. 즉특정상

표와특정상품과의관련성을표창하는일체의행위가표시

행위이다. 예컨대상품자체에상표를직접새기거나스티

커와같은형태로직접붙이거나인쇄를하는것을말한다.

의류나가방과같은경우라면의류나가방자체에새기거나

끈으로묶어두는경우또는꿰매는행위도포함된다. 나아

가상표에해당하는문자, 도형등을입체적인상품의각면

에평면적으로표시하는등의경우도있겠다.

표시하는행위인바이는외부로표출되어야하며, 그만

큼이나상표와상품과의관계를표창할수있는것이어야

한다. 그러나외부로표출되지않아볼수없는상품부분에

상표를표시한경우라고하여반드시상표의사용을부정할

수는없을것이다. 즉거래관행상일반거래수요자들에게

상품의출처식별표시로서상표가실제인식될수있었다면

그사용행위를인정하여야할것이다.1 6 ) 즉상품과관련한

출처표시행위가거래관행상상표의표시행위로인정할수

있는가를기준으로표시행위를판단할것이다. 왜냐하면

상표법이보호하고자하는것은상표에화체화된신용이며,

그신용의형성이란것은결국거래과정에서이루어지는

것인바, 거래관계에서인정되지않은상표표시행위를상

표법이인위적으로상표의표시로보호할이유는없기때문

이다.

상품이라함은상품그자체가아니라상품에부속하는

물건도포함된다고본다고확대하여해석하여야할것이다.

자동차에상표를표시하는것은상표의사용행위로상표법

제2조제1항제6호가목에해당되나, 자동차의부속품인

열쇠에상표를새긴것은과연상표의사용행위인지의문

이있다. 우리상표법에는부속품에대해규정되어있지않

다. 하지만자동차의열쇠는그자체로서의상품으로서의가

치가없다. 그렇기때문에자동차의열쇠에표장을사용

한다면자동차에표장을사용한것이라고판단할수있을

것이다.

3.2. 상품의포장에상표를 표시하는행위(가목 후단)

상표의사용행위는상품또는상품의포장에상표를표시

하는행위를말한다. 단순히포장지에상표를붙이는행위

는상표의사용행위로볼수없다. 즉상표법은상품뿐만아

니라상품의포장에표장을표시하는행위도법문상으로는

“사용”이라고하고있다. 그러나법적효과로보면상품자

체에표장을사용한경우가아니라면아직실제손해가발

생하지않은것이일반적이라할수있지만, 실제손해가발

생하지아니한단계에서의일정한행위를“상표의사용”으

로다룸으로써상표보호에만전을기하는것이다.

여기에서포장이라함은과자나담배갑, 청량음료수의병

이나병마개, 가스통등을예로들수있다. 상품을포장하는

일체의포장지나포장상자가여기에해당하지않는다고보

는것이일반적인견해이다. 즉상품을포장하기전의포장

지나포장상자, 담배갑등은상표법제2조제1항제6호가목

에해당하지않고본다.1 7 ) 단포장에넣기전포장상자등이

『표장을표시하는것』에해당하는경우는상표권침해행위

로서상표법제6 6조제1항제2호내지제4호에적용될수있

한편, 상표법제2조제1항제1호각호의상표의개념정의

에서“표장”은표식(표시와식별)에속하며, “상표”를포함

하는넓은개념이다.

이러한현행상표법상의상표는“표장”에한정되어있다.

즉상표는상품에대하여평면적이거나입체적으로표현된

것을인간의시각적으로만볼수있는것에한하여보호되

고있다고할수있다. 그러나위에서살펴본바와같이인터

넷상컴퓨터네트워크를통해서다운받을수있는“컴퓨터

프로그램”에대해서는예외적으로인정하고있다.1 1 )

그외에도라디오로상표를광고하는경우에도상표의사

용으로볼 수있는가에대하여현행상표법에서는소리인

음향상표를인정하지않고있어상표법을문리해석하면라

디오에서의상표광고는인정되지않을것이다. 다만, “표

장”은표식(표시와식별)에속하며, “상표”를포함하는넓

은개념으로해석하면라디오에서의상표광고도상표의사

용이될것이다. 이를보다더명확히하기위해서는상표법

제2조제1항제1호에다목을신설하여음향을신설하는것

도하나의방법이라고본다.

이러한“상표의사용”은상표개념을결정한다. 비록상

표권의성립과관련하여등록주의를취하고있는우리나라

에서는상표의구성개념으로서“사용”개념은큰의미를갖

지않는다고평가하는견해1 2 )도있으나, 여전히상표라함은

사업자가상품또는서비스에대하여“사용하는”표장이므

로(상§2①i), 사용개념을결정하는방법에따라상표개념

이결정되는관계에있다. 예컨대, T 셔츠흉부에크게묘사

된그림은“사용”이아니라고하여그그림을상표개념에

서배제하는것과같다.1 3 )

3. 상표법제2조제1항 제6호및 제2항에서의사용

(“상표의사용”의 정의)

상표법에서의‘상표의사용’이란기능면으로파악하면

자기상품과타인의상품과의식별(識別) 표식(標識)으로사

용하기위해사용되는것으로볼수있으나, 이러한상표의

사용행위를어느범위까지인정하여야하는지가상표권의

보호범위등의법률적효과에서있어매우중요한사항이

다. 이는불사용취소심판의대상이될수있고, 또한상표권

의침해로이어진다. 물론상표법은상표의등록된“상표의

사용”에대해서는적극적법적효과와소극적법적효과를

인정하고있다. 그렇지만, 현실에서상품의식별표식으로

서거래상사용되고있는상표는상표원부에등록되어있는

상표와물리적으로동일한것에한정되지않는다.1 4 )

따라서, 이를가능한명확히하기위하여상표법제2조제

1항제6호1 5 )에서“상표의사용”이라함은㉮상품또는상품

의포장에상표를표시하는행위, ㉯상품또는상품의포장

에상표를표시한것을양도또는인도하거나그목적으로

전시·수출또는수입하는행위, ㉰상품에관한광고·정가

표·거래서류·간판또는표찰(標札)에상표를표시하고

전시또는반포(頒布)하는행위의各目의1에 해당하는

행위를말하고, 제2항에서는“제1항제6호가목내지다목

의규정에의한상품, 상품의포장, 광고, 간판또는표찰에

상표를표시하는행위에는상품, 상품의포장, 광고, 간판또

는표찰을표장의형상으로하는것을포함한다”고“상표

의사용”개념을정의하고있다. 하지만이것이사회통념상

의 상표사용개념과반드시일치하는것은아니다. 법이

이와같이그의미를특별히정의하고있다면설령사회통

념상의개념과차이가있더라도상표법의운용에있어

서는이에충실하여야할것이다. 즉상표법이법률상의“사

용”개념을사회통념상의“상표의사용”이라는행위또는

상태에맡기지아니하고별도로정의한것은, 상표가상품

에대하여사용되는경우중에서도, 출처표시로서기능하

16) 김중효, “상표법상「상표의 사용」에 관한 연구”, 고려대학교 특수법무 대학원, 지적재산권법학과 석사논문, 1998, 17면.
17) 綱野誠, 「商標(第6版)」, 有斐閣, 2002, 150頁; 田村善之,「商標法槪說(第2版)」, 弘文堂, 2000, 145頁; 小野昌延,  「商標法槪說(第2

版)」, 有斐閣, 1999, 11頁; 平尾正樹, 「商標法」, 學陽書房, 2006, 46頁.
18) 綱野誠,“商標の定義”小野昌延編『註解商標法(新版) 上卷』, 靑林書院, 2005, 92頁.

9) 東京地裁 平成 11. 10. 21. 平(ワ)438, 判タ1 0 1 9軀, 250頁.
10) 綱野誠,“商標の定義”小野昌延編『註解商標法(新版) 上卷』, 靑林書院, 2005, 86~87頁.
11) 특허청, 상표법해설, 2004, 6면. 
12) 송영식·이상정·황종환, 지적소유권법(하) (제8판), 육법사, 2003, 60면.
13) 平尾正樹, 「商標法」, 學陽書房, 2006, 51頁.
14) 綱野誠, “商標の定義”小野昌延編『註解商標法(新版) 上卷』, 靑林書院, 2005, 103頁.
15) 일부개정 2004. 12. 31. 법률 제0 7 2 9 0호.
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위에해당하는것이아니라, 수입행위가양도나인도를위

한것이라는주관적요건을갖고있어야한다.

다만, 수입과수출은관세법제2 3 5조제1항2 1 )에의해상표

법에의하여등록된상표권을침해하는물품은수출또는

수입을상표의사용행위로국내외로들어오는단계에서제

재할수있다.2 2 ) 상표의수입에는병행수입이문제가되나

여기에서는생략하기로한다.

한편, 우리나라는인터넷보급률세계1위국가로서의인

터넷을통하여전자정보재(電子情報材)의유통형태인다운

로드등이상표의사용행위중양도나인도에해당되는지에

대해서도검토가필요하다. 전자정보재(電子情報材)의유

통형태인다운로드등은원래의정보가제공자에게남아있

으면서, 동일한내용의전자정보재를제공받는자에게보내

지므로점유이전이없이이전되는것이특징이어서점유의

이전이행하여지는양도나인도에포함하여해석하는것도

문제가있다고본다. 물론인터넷상에다운로드하는것을

현실적으로살펴보면상표의사용행위로볼수도있으나,

이러한문제를해결하기위해서는상표법에명시하는것도

하나의방법이다.

3.4. 상품에관한광고·정가표·거래서류·간판또

는 표찰에상표를표시하고전시또는반포하는행위

(다목)

상표법제2조제1항제1호다목은상표법이최초제정시

에는없었던조항이었다. 그러나기술의발전과더불어T V ,

라디오, 신문, 잡지, DMB 등의미디어가급속히발달하면서

상표의광고적기능이중시되기시작하였다. 그리하여현행

법에서광고적사용도상표의사용형태로인정하게되었다.

최근상표는먼저광고를통하여사람마음에들게하는경

우가많아졌고, 상표의광고적사용에의해그상표의신용

이축적되며, 또타인의광고적사용에의해자신의신용이

훼손되기도한다.

(1) 광고·정가표·거래서류·간판또는표찰

“광고”란구매자에게호소하여구매를유발하기위하여

상품이나서비스에관한정보를시청각등의감각을통하여

소비자에게널리알리는의도적활동또는그행위의내용

을의미한다. 이는신문, 잡지, 전단지, 카탈로그, 광고지, 캘

린더, 간판, TV, 전자메일이나홈페이지2 3 ) 등에의한일체의

것에상표를표시하는경우에는상표의사용에포함된다.

“정가표”는일본상표법을그대로번역하여사용하고있

는표현으로이는우리표현으로바꾸면“가격표”로 보면

될것이고, 이러한가격표에상표를표시하는것도상표의

사용행위이다.

“거래서류”에는물품주문서나납품서, 수출입송장, 물품

출하안내서, 물품대금영수증, 견적서, 거래제안서등이포

함되며, 서비스업의경우에는예금통장, 증권서류, 운송승

차권, 입장권등에상표를표시하는것도상표의사용에포

함될것이다.2 4 )

“간판”에상표를표시하는행위이며, “표찰”에상표를표

시하는행위도상표의사용행위로본다.

(2) 상표의표시

1 9 7 3년2월8일상표법2 5 ) 제2조제3항제3호에서는‘상표

의사용’을‘상표를붙이고’라고정의한바있으나,26) 이는

일본상표법의‘標章を付する行爲’이라는표현을잘못번

역하여사용하다가1 9 9 0년1월1 3일상표법2 7 ) 전문개정시

‘표시하는행위’라는규정으로보다포괄적이고추상적인

을것이다.1 8 )

포장용지역시문리적으로는본조본항본목에해당할것

이나, 이역시도주의하여야할것이다. 예컨대맥도널드햄

버거나롯데리아의햄버거등과같이한정된상품을다루는

전문점에서포장용햄버거의포장지는본항본호본목에해

당한다고할것이다. 그러나다양한상품을다루는현대나

롯데, 신세계등의백화점에서사용하는포장용지의경우에

는본항본호본목에해당하지않는다. 즉전자의경우에는

포장지에표시된표장이내용물인상품의표지로보지만,

후자의경우에는특정상품에대한표지가아니라백화점의

영업표지정도로이해할뿐이기때문이다.1 9 )

견해중에는상표를표시한포장에해당상품을포장

속에넣을때 비로소그 상품에대한상표의사용행위가

존재한다고보아야하는것이있다. 즉상품의포장, 용기

등은실제로상품이들어있는용기·포장상자·포장지

등이어야하며, 실제의상품이들어있지않은상태의포장

에 표시된표장은그 상품에대한상표의사용으로보기

어렵다는견해가있다. 상표사용의인정여부는기본적

으로는문리적해석범위내에서의사용행위에해당하는

가를판단한가운데, 그행위가다시금거래관행에서그러

한 행위가상표권자가갖는상표의출처식별표시기능을

저해하고있는가라는관점에서판단하여야할것이다. 즉

실제상품이포장안에있는가라는상태가중요한것은아

니다.

3.3. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을

양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는

수입하는 행위(나목)

우리상표법은상품이나상품의포장에상표를표시하는

행위뿐만아니라이를양도, 인도또는그목적으로전시·

수출또는수입하는행위역시상표를사용하는행위로보

고있다. 상품의『양도』라함은소유권을이전하는행위이

다. 법률원인으로서유상양도인매매무상양도인증여가전

형적인예이다. 즉매매나증여등의법률행위에의하여상

품의소유권을현실적으로이전시키는것을양도라고하며,

이렇게상품을양도하는것이상표의사용행위에해당된다.

『인도』라함은물건의지배를이전하는행위이다. 매매나

증여뿐만아니라, 대여, 예치행위도이를위하여상대방에

게그물건을넘겼다면, 이는인도행위로상표의사용에해

당된다.

『전시』라함은쇼윈도나진열장과같은것에펼쳐놓는행

위로, 양도, 인도라고하는목적을달성하기위한것에한한

다. 즉단순히보이는행위는이에해당하지않는다. 『수출』

이라함은내국화물을외국으로보내는행위를말하나

O E M방식에의해내국의화물이외국으로나가는경우도

수출로보아야하는지도다시검토하여야할과제이다. 이

러한단순한수출행위는양도나인도에해당하는행위로이

해할수있을것이다. 다만우리상표법에서는직접상표를

표시한것을양도또는인도의목적으로수출하는행위를

규정하고있는바, 수출행위는양도, 인도행위에해당하지

않는다고하는입법적판단이라고볼수있다.2 0 )『수입』이라

함은화물을외국에서국내로들여놓는행위를말한다. 따

라서사업이라는차원에서본다면수입행위는생산에필적

하는행위라할수있으며, 이에상표법은수입행위를상표

의사용행위라고정의하고있는것이다. 다만외국으로부터

상품을들여놓는일체의행위가수입행위로서상표사용행

19) 平尾正樹, 「商標法」, 學陽書房, 2006, 41頁.
20) 수출은 통례 양도와 인도를 함께 하는 것으로 수출을 사용행위로 특별히 게재할 실익이 없기 때문에 일본에서는 규정하지 않았다

고 한다. (綱野誠, 「商標(第6版)」, 有斐閣, 2002, 151頁)
21) 관세법 제2 3 5조 제1항 : 상표법에 의하여 등록된 상표권을 침해하는 물품은 수출 또는 수입할 수 없다.
22) 제2 4 5조 (반입명령) ① 관세청장 또는 세관장은 수출입신고가 수리된 물품이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 법 제2 3 8조 제1

항의 규정에 의하여 당해 물품을 보세구역으로 반입할 것을 명할 수 있다. 다만, 당해 물품이 수출입신고가 수리된 후 3월이 경과
하였거나 관련법령에 의하여 관계행정기관의 장의 시정조치가 있는 때에는 그러하지 아니하다.

1. 법 제2 2 7조의 규정에 의한 의무를 이행하지 아니한 경우
2. 법 제2 3 0조의 규정에 의한 원산지표시가 적법하게 표시되지 아니하였거나 수출입신고수리 당시와 다르게 표시되어 있는 경우
3. 법 제2 3 5조의 규정에 의한 상표권 및 저작권을 침해한 경우.

23) 名古屋地判 平成 13. 11. 9. 判例タイムズ 第1 1 0 1軀, 254頁( J A M J A M事件) .
24) 綱野誠,“商標の定義”小野昌延編『註解商標法(新版) 上卷』, 靑林書院, 2005, 100頁.
25) 법률 제2 5 0 6호.
26) 1 9 7 3년 개정 상표법(법률 제2 5 0 6호 1973. 2. 8. 공포) 제2조에서는‘상표의 사용’을 상품등에‘상표를 붙이는 행위’라고 정의하

고 있었으나, 1990년 개정 상표법(법률 제4 2 1 0호 1990. 1. 13. 공포) 이래로는‘상표를 표시하는 행위’로 정의하고 있는 바, 보다
포괄적이라 할 수 있으며, 새로운 형태의 상표 사용행위를 포섭할 수 있는 입법이라 생각된다. 일본 상표법의 경우는 여전히‘標章
を付する行爲’이라는 표현을 씀으로써, 결국 전자적 방법에 대하여는 별도의 규정을 두는 불편함을 갖고 있다.

27) 법률 제4 2 1 0호.
28) 법률 제5 3 5 5호.
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위에해당하는것이아니라, 수입행위가양도나인도를위

한것이라는주관적요건을갖고있어야한다.

다만, 수입과수출은관세법제2 3 5조제1항2 1 )에의해상표

법에의하여등록된상표권을침해하는물품은수출또는

수입을상표의사용행위로국내외로들어오는단계에서제

재할수있다.2 2 ) 상표의수입에는병행수입이문제가되나

여기에서는생략하기로한다.

한편, 우리나라는인터넷보급률세계1위국가로서의인

터넷을통하여전자정보재(電子情報材)의유통형태인다운

로드등이상표의사용행위중양도나인도에해당되는지에

대해서도검토가필요하다. 전자정보재(電子情報材)의유

통형태인다운로드등은원래의정보가제공자에게남아있

으면서, 동일한내용의전자정보재를제공받는자에게보내

지므로점유이전이없이이전되는것이특징이어서점유의

이전이행하여지는양도나인도에포함하여해석하는것도

문제가있다고본다. 물론인터넷상에다운로드하는것을

현실적으로살펴보면상표의사용행위로볼수도있으나,

이러한문제를해결하기위해서는상표법에명시하는것도

하나의방법이다.

3.4. 상품에관한광고·정가표·거래서류·간판또

는 표찰에상표를표시하고전시또는반포하는행위

(다목)

상표법제2조제1항제1호다목은상표법이최초제정시

에는없었던조항이었다. 그러나기술의발전과더불어T V ,

라디오, 신문, 잡지, DMB 등의미디어가급속히발달하면서

상표의광고적기능이중시되기시작하였다. 그리하여현행

법에서광고적사용도상표의사용형태로인정하게되었다.

최근상표는먼저광고를통하여사람마음에들게하는경

우가많아졌고, 상표의광고적사용에의해그상표의신용

이축적되며, 또타인의광고적사용에의해자신의신용이

훼손되기도한다.

(1) 광고·정가표·거래서류·간판또는표찰

“광고”란구매자에게호소하여구매를유발하기위하여

상품이나서비스에관한정보를시청각등의감각을통하여

소비자에게널리알리는의도적활동또는그행위의내용

을의미한다. 이는신문, 잡지, 전단지, 카탈로그, 광고지, 캘

린더, 간판, TV, 전자메일이나홈페이지2 3 ) 등에의한일체의

것에상표를표시하는경우에는상표의사용에포함된다.

“정가표”는일본상표법을그대로번역하여사용하고있

는표현으로이는우리표현으로바꾸면“가격표”로 보면

될것이고, 이러한가격표에상표를표시하는것도상표의

사용행위이다.

“거래서류”에는물품주문서나납품서, 수출입송장, 물품

출하안내서, 물품대금영수증, 견적서, 거래제안서등이포

함되며, 서비스업의경우에는예금통장, 증권서류, 운송승

차권, 입장권등에상표를표시하는것도상표의사용에포

함될것이다.2 4 )

“간판”에상표를표시하는행위이며, “표찰”에상표를표

시하는행위도상표의사용행위로본다.

(2) 상표의표시

1 9 7 3년2월8일상표법2 5 ) 제2조제3항제3호에서는‘상표

의사용’을‘상표를붙이고’라고정의한바있으나,26) 이는

일본상표법의‘標章を付する行爲’이라는표현을잘못번

역하여사용하다가1 9 9 0년1월1 3일상표법2 7 ) 전문개정시

‘표시하는행위’라는규정으로보다포괄적이고추상적인

을것이다.1 8 )

포장용지역시문리적으로는본조본항본목에해당할것

이나, 이역시도주의하여야할것이다. 예컨대맥도널드햄

버거나롯데리아의햄버거등과같이한정된상품을다루는

전문점에서포장용햄버거의포장지는본항본호본목에해

당한다고할것이다. 그러나다양한상품을다루는현대나

롯데, 신세계등의백화점에서사용하는포장용지의경우에

는본항본호본목에해당하지않는다. 즉전자의경우에는

포장지에표시된표장이내용물인상품의표지로보지만,

후자의경우에는특정상품에대한표지가아니라백화점의

영업표지정도로이해할뿐이기때문이다.1 9 )

견해중에는상표를표시한포장에해당상품을포장

속에넣을때 비로소그 상품에대한상표의사용행위가

존재한다고보아야하는것이있다. 즉상품의포장, 용기

등은실제로상품이들어있는용기·포장상자·포장지

등이어야하며, 실제의상품이들어있지않은상태의포장

에 표시된표장은그 상품에대한상표의사용으로보기

어렵다는견해가있다. 상표사용의인정여부는기본적

으로는문리적해석범위내에서의사용행위에해당하는

가를판단한가운데, 그행위가다시금거래관행에서그러

한 행위가상표권자가갖는상표의출처식별표시기능을

저해하고있는가라는관점에서판단하여야할것이다. 즉

실제상품이포장안에있는가라는상태가중요한것은아

니다.

3.3. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을

양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는

수입하는 행위(나목)

우리상표법은상품이나상품의포장에상표를표시하는

행위뿐만아니라이를양도, 인도또는그목적으로전시·

수출또는수입하는행위역시상표를사용하는행위로보

고있다. 상품의『양도』라함은소유권을이전하는행위이

다. 법률원인으로서유상양도인매매무상양도인증여가전

형적인예이다. 즉매매나증여등의법률행위에의하여상

품의소유권을현실적으로이전시키는것을양도라고하며,

이렇게상품을양도하는것이상표의사용행위에해당된다.

『인도』라함은물건의지배를이전하는행위이다. 매매나

증여뿐만아니라, 대여, 예치행위도이를위하여상대방에

게그물건을넘겼다면, 이는인도행위로상표의사용에해

당된다.

『전시』라함은쇼윈도나진열장과같은것에펼쳐놓는행

위로, 양도, 인도라고하는목적을달성하기위한것에한한

다. 즉단순히보이는행위는이에해당하지않는다. 『수출』

이라함은내국화물을외국으로보내는행위를말하나

O E M방식에의해내국의화물이외국으로나가는경우도

수출로보아야하는지도다시검토하여야할과제이다. 이

러한단순한수출행위는양도나인도에해당하는행위로이

해할수있을것이다. 다만우리상표법에서는직접상표를

표시한것을양도또는인도의목적으로수출하는행위를

규정하고있는바, 수출행위는양도, 인도행위에해당하지

않는다고하는입법적판단이라고볼수있다.2 0 )『수입』이라

함은화물을외국에서국내로들여놓는행위를말한다. 따

라서사업이라는차원에서본다면수입행위는생산에필적

하는행위라할수있으며, 이에상표법은수입행위를상표

의사용행위라고정의하고있는것이다. 다만외국으로부터

상품을들여놓는일체의행위가수입행위로서상표사용행

19) 平尾正樹, 「商標法」, 學陽書房, 2006, 41頁.
20) 수출은 통례 양도와 인도를 함께 하는 것으로 수출을 사용행위로 특별히 게재할 실익이 없기 때문에 일본에서는 규정하지 않았다

고 한다. (綱野誠, 「商標(第6版)」, 有斐閣, 2002, 151頁)
21) 관세법 제2 3 5조 제1항 : 상표법에 의하여 등록된 상표권을 침해하는 물품은 수출 또는 수입할 수 없다.
22) 제2 4 5조 (반입명령) ① 관세청장 또는 세관장은 수출입신고가 수리된 물품이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 법 제2 3 8조 제1

항의 규정에 의하여 당해 물품을 보세구역으로 반입할 것을 명할 수 있다. 다만, 당해 물품이 수출입신고가 수리된 후 3월이 경과
하였거나 관련법령에 의하여 관계행정기관의 장의 시정조치가 있는 때에는 그러하지 아니하다.

1. 법 제2 2 7조의 규정에 의한 의무를 이행하지 아니한 경우
2. 법 제2 3 0조의 규정에 의한 원산지표시가 적법하게 표시되지 아니하였거나 수출입신고수리 당시와 다르게 표시되어 있는 경우
3. 법 제2 3 5조의 규정에 의한 상표권 및 저작권을 침해한 경우.

23) 名古屋地判 平成 13. 11. 9. 判例タイムズ 第1 1 0 1軀, 254頁( J A M J A M事件) .
24) 綱野誠,“商標の定義”小野昌延編『註解商標法(新版) 上卷』, 靑林書院, 2005, 100頁.
25) 법률 제2 5 0 6호.
26) 1 9 7 3년 개정 상표법(법률 제2 5 0 6호 1973. 2. 8. 공포) 제2조에서는‘상표의 사용’을 상품등에‘상표를 붙이는 행위’라고 정의하

고 있었으나, 1990년 개정 상표법(법률 제4 2 1 0호 1990. 1. 13. 공포) 이래로는‘상표를 표시하는 행위’로 정의하고 있는 바, 보다
포괄적이라 할 수 있으며, 새로운 형태의 상표 사용행위를 포섭할 수 있는 입법이라 생각된다. 일본 상표법의 경우는 여전히‘標章
を付する行爲’이라는 표현을 씀으로써, 결국 전자적 방법에 대하여는 별도의 규정을 두는 불편함을 갖고 있다.

27) 법률 제4 2 1 0호.
28) 법률 제5 3 5 5호.
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적인사용의사가요구되고, 일단등록을받은상표라도존

속하기위하여는‘사용’이요건이된다. 상표법은사용에

의하여화체된업무상의신용을보호하기위한것이므로,

사용여부는상표법상의보호를받을수있는가의요건이

된다. 여기에서는명함에표장을붙이는것만으로는‘사용’

이아니라든지, 포장상자에붙인‘거봉’표장은내용물의

상표로서사용되고있는것이므로, 포장상자의표장으로서

‘사용’되고있는것은아니라고하여, 상표법에의한보호

대상을선별하는작용을하는것이다.3 1 )

5. 식별표지로서의사용

상표는상품이나서비스의출처식별표지이므로, 식별표

지로서사용하지않는것은상표의‘사용’이라고할수없

표현으로바뀌어서쓰고있다. 상표가상품의출처와그에

따른동일성을표창하고, 상표로서의기능을발휘할수있

는것이라면상표의사용행위라할수있다. 상표와상품과

의연상을일으킬수있는가장직접적인방법은물론상품

에상표를물리적으로, 즉직접적으로부착시키는방법일

것이다. 그러나이러한부착행위에한하지않고, 상품과상

표사이의관련성이나타나는일체의행위가상표의사용행

위로포섭할수있을것이며, 이를상표법에서는표시행위

라고규정하고있는것같다.

(3) 전시또는반포행위

“전시”라함은위에서서술한바와같이, 일반인들에게

보이는것이다. “반포”라함은불특정다수인이볼수있는

상태에두는것을말한다. 이러한전시또는반포는반드시

누군가이들간판또는표찰등을보았다는사실을필요로

하는것은아니다. 이러한전시나반포역시상표의사용행

위에해당한다.

3.5. 표장의형상으로하는 행위(상표법제2조제2항)

『형상으로하는행위』는1 9 9 7년개정상표법2 8 )에서입체

상표제도를도입하면서, 새로이도입된상표사용개념이

다. 이는상품, 상품의포장, 광고, 간판또는표찰을표장의

형상으로하는행위역시상표의사용행위로본다. 예를들

면, ①상품의특정부분에상표를입체적으로표시한경우

(예: 체어맨이나에쿠스, 벤츠의앞부분에상표를입체적으

로사용한경우), ②포장용기를특이하게입체적형상으로

나타내어타의상품과식별되도록한경우(예: 딤플이나코

카콜라병), ③광고용인형이나간판등을입체적형상으로

나타내어상품이나서비스의식별표식으로광고적목적으

로사용한것(예: KFC의Colonel Harland Sanders), ④입체

적상표를상품자체의형상으로나타내어상품식별표식으

로사용한경우등이상표의사용에해당된다.2 9 ) 물론②의

부분등은디자인보호법에서도보호를받을수있다. 이부

분에대해서는여기서는검토하지않기로한다.

4. 상표법제3조에서의사용(상표등록요건에서의사용)

우리상표법은다른산업재산권과같이선등록제도를취

하고있다. 미국을제외한대부분의국가도우리나라와같

이선등록주의를취하고, 예외적으로사용주의를취하고있

다. 이는자사가새로운상품을개발한다음새로운상품을

시장에내놓기전국내외에서사용된적이없고, 상품의내

용을잘나타내는좋은상표를선택하여, 특허청에등록한

후, TV ,라디오, 신문, 잡지등의미디어에대대적으로광고

하면서신상품을시장에출시하는것이일반적이다. 그러나

모든상품이다그런것은아니다. 먼저상품을시장에출시

한후상표가식별력을취득한후특허청에상표등록을하

는경우도있다. 이러한문제를해결하기위해우리상표법

제3조에서“국내에서상표를사용하는者또는사용하고자

하는者는자기의상표를등록받을수있다.”고규정하여상

표로서보호받기위해서는“상표를사용하고있는자”와

“사용하고자하는자”를상표법의보호대상으로하고있다.

따라서사용할의사가없이단순히방어또는상표권자체

의판매등을목적으로출원하는상표는거절결정이될것

이고, 만약상표등록이되었다하더라도불사용취소심판의

대상이되거나무효심판의대상이될것이다. 그러나상표

심사관이출원인의상표사용의사의여부의내심을알수없

기때문에상표법제3조를적용하여거절결정하기는어려

울것이다. 다만심사관은상표를출원하는행위자체만으

로도상표의사용의사가있는것으로판단하여권리를부여

하는것이다. 이로인하여발생되는문제점을해결하기위

해서상표등록취소심판을청구할수있도록하고있다.3 0 )

이부분(불사용에의한취소심판)에대해서는뒤에다시다

루기로한다.

이러한‘상표의사용’은상표권의발생·존속의요건이

다. 즉상표등록을받기위하여는적어도장래에있어미필

29) 綱野誠, 「商標(第6版)」, 有斐閣, 2002, 156頁.
30) 등록상표가 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심

판청구일 전 계속하여 3年 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. (상표법 제7 3
조 제1항 제3호)

31) 平尾正樹, 「商標法」, 學陽書房, 2006, 52頁.
32) 여기서는 우리나라의 판례를 잘 정리하지 못한 관계로 일본 판례를 잘 정리한 平尾正樹, 「商標法」, 學陽書房, 2006, 47~51頁을

재인용하여 정리하였다.
1. 사용적 사용

상표는 사업자가 사용하는 것이므로, 상표권자가 독점하는 사용권도 업으로서의 사용에 한정된다고 해석된다. 따라서, 개인적,
취미적인 사용이나 가정 내에서의 사용은 상표권 침해가 되지 않는다. 이러한 사용에 의하여 경쟁질서가 파괴된다고는 할 수 없
기 때문이다.

2. 모양이나 디자인으로서의 사용
뽀빠이 사건(大阪地判 昭和 51. 2. 24. 無責集 8 . 1 . 1 0 2 )에서는 뽀빠이 그림을 언더 셔츠 흉부에 그린 행위는‘사용’이 아니라고
하고, 뽀빠이 사건(3) (大阪地判 昭和 59. 2. 28. 無責集 1 6 . 1 . 1 3 8 )은 머플러의 한쪽 모퉁이 부분에 원 포인트 마크로서 부착된

‘P O P E Y E’란 표장은 사용에 해당한다고 하였다. 일반적으로 T 셔츠 등의 흉부에 크게 그림을 표시하는 것은 디자인으로서의
사용으로 상표로서의 사용은 아니라고 생각된다. 한편 뽀빠이 사건( 3 )에서는‘P O P E Y E’란 문자이지만, 이는 그림일지라도 상표
의 사용에도 해당한다고 생각된다. 요컨대 모퉁이 부분이나 가슴 주머니에 표시된 원포인트 마크는 문자이든 그림이든 상표의
사용에 해당하는 것이다. 상표는 전통적으로 상품의 표지로서 관념되어 왔던 바, 원포인트 마크는 문자로도 그림으로도 관념될
수 있지만(그림인 경우에는 디자인, 모양의 요소가 있지만, 동시에 표지로서도 관념할 수 있다), 흉부에 크게 표시된 그림은 표
지로서는 관념할 수 없다. 흉부에 크게 표시된 그림도 출처식별력을 갖지만(이 모양이 붙은 T 셔츠는 특정인의 출처에 관련한다
고 하는 인식시킬 수 있다),, 출처 식별력을 갖고 있는 것이 모두 상표가 아니라, 흉부에 크게 표시된 것은 모양이 출처식별력을
발휘하고 있다고 보이는 것이다. 이와 같이 출처식별력이 있어도 전통적인 표지개념에서 벗어나 있는 상표의 사용에 해당하지
않는 것이다.
그러나 루이 비통(Louis Vuitton) 사건(大阪地判 昭和 62. 3. 18. 無責集 1 9 . 1 . 6 6 )에서는 루이 비통社가 자신의 상표에 대하여
상표권을 갖고 있고, 이를 가방 전면에 사용한 위조 가방을 판매하는 업자를 상대로 소를 제기한 사건에서, ‘디자인이라고도 할
수 있는 모양이라도, 이는 자타식별기능을 갖는 표장으로써 사용되고 있는 한, 상표로서의 사용이 이루어지고 있다’고 하였다.
그러나 이는 피고가 구두변론에 결석하고 있는 것, 나아가 루이 비통 회사가 (상표권 위반이 아니라) 부정경쟁방지법 위반 행위
로서 구성하였다면 모양적 사용도 불법행위가 될 수 있었기 때문에 이와 같이 판시한 것으로써 이를 일반화하여서는 아니된
다. (반대견해, 田村善之,「商標法槪說(第2版)」, 弘文堂, 2000, 153頁)
十二支箸 사건(東京地判 平成 10. 7. 16. 判タ 9 8 3 . 2 6 4 )에서는 십이지에 해당하는 동물의 그림을 붙인 정월 기념 젓가락을 제
조하는 행위가‘젓가락’을 지정상품으로 하는‘十二支箸’등의 상표권을 침해하는가에 다투어진 사안으로, ‘정월용 기념 젓가락
이라고 하는 요도에 대응하여 붙여진 젓가락 포장의 관습적 포장’으로서 상표권 침해를 부정하고, Marlboro 사건(東京地判 平
成 5. 11. 19. 判タ 8 4 4 . 2 4 7 )에서는 세계적으로 저명한‘M a r l b o r o’란 문자를 전사지의 도안으로서 다른 유명기업명이나 표장
등과 병치하여 사용하는 행위는 모형차 애호가가 F1 레이스용 자동차에 표시되고 있는 표장을 모형차 위에 재현표시하기 위한
s e a l의 도안으로서 사용되고 있는 것으로, 상표로서 사용되고 있는 것이 아니라고 하여 침해를 부정하였다. 그러나‘M a r l b o r o’
와 같은 저명상표를 그대로 그 자체 서체로 사용하는 행위는 저명상표의 고객흡입력을 자기 상품 판매에 이용하고 있는 것과 다
를 바 없기 때문에 부정경쟁방지법으로 규제하여야 하는 행위이다.
또한 淸水次郞長 사건(東京地判 昭和 51. 10. 20. 判タ 3 5 3 . 2 4 5 )은 페넌트에 다소 작은 글자로‘增川仙エ門’, ‘大政’, ‘小政’,
‘森の石松’등 2 7인의 이름을 세로로 쓰고, 그 좌단에 조금 크게‘淸水次郞長’, 그 위쪽에는 좌에서 우로‘淸水の二十八人衆’이
라고 크게 가로로 쓴 것이‘屋內裝置品’을 지정상품으로 하는‘淸水一家二十八人衆’, ‘次郞長’의 상표권을 침해하는가가 다투어
진 사안으로, ‘그 사용태양이 자타 식별을 식별하고 있는가라고 하는 기능면에서 사용되고 있는 것으로 인정되지 않는 때는 그
러한 표시의 사용은 상표의 사용이라고 할 수 없다’고 침해를 부정하였다.
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적인사용의사가요구되고, 일단등록을받은상표라도존

속하기위하여는‘사용’이요건이된다. 상표법은사용에

의하여화체된업무상의신용을보호하기위한것이므로,

사용여부는상표법상의보호를받을수있는가의요건이

된다. 여기에서는명함에표장을붙이는것만으로는‘사용’

이아니라든지, 포장상자에붙인‘거봉’표장은내용물의

상표로서사용되고있는것이므로, 포장상자의표장으로서

‘사용’되고있는것은아니라고하여, 상표법에의한보호

대상을선별하는작용을하는것이다.3 1 )

5. 식별표지로서의사용

상표는상품이나서비스의출처식별표지이므로, 식별표

지로서사용하지않는것은상표의‘사용’이라고할수없

표현으로바뀌어서쓰고있다. 상표가상품의출처와그에

따른동일성을표창하고, 상표로서의기능을발휘할수있

는것이라면상표의사용행위라할수있다. 상표와상품과

의연상을일으킬수있는가장직접적인방법은물론상품

에상표를물리적으로, 즉직접적으로부착시키는방법일

것이다. 그러나이러한부착행위에한하지않고, 상품과상

표사이의관련성이나타나는일체의행위가상표의사용행

위로포섭할수있을것이며, 이를상표법에서는표시행위

라고규정하고있는것같다.

(3) 전시또는반포행위

“전시”라함은위에서서술한바와같이, 일반인들에게

보이는것이다. “반포”라함은불특정다수인이볼수있는

상태에두는것을말한다. 이러한전시또는반포는반드시

누군가이들간판또는표찰등을보았다는사실을필요로

하는것은아니다. 이러한전시나반포역시상표의사용행

위에해당한다.

3.5. 표장의형상으로하는 행위(상표법제2조제2항)

『형상으로하는행위』는1 9 9 7년개정상표법2 8 )에서입체

상표제도를도입하면서, 새로이도입된상표사용개념이

다. 이는상품, 상품의포장, 광고, 간판또는표찰을표장의

형상으로하는행위역시상표의사용행위로본다. 예를들

면, ①상품의특정부분에상표를입체적으로표시한경우

(예: 체어맨이나에쿠스, 벤츠의앞부분에상표를입체적으

로사용한경우), ②포장용기를특이하게입체적형상으로

나타내어타의상품과식별되도록한경우(예: 딤플이나코

카콜라병), ③광고용인형이나간판등을입체적형상으로

나타내어상품이나서비스의식별표식으로광고적목적으

로사용한것(예: KFC의Colonel Harland Sanders), ④입체

적상표를상품자체의형상으로나타내어상품식별표식으

로사용한경우등이상표의사용에해당된다.2 9 ) 물론②의

부분등은디자인보호법에서도보호를받을수있다. 이부

분에대해서는여기서는검토하지않기로한다.

4. 상표법제3조에서의사용(상표등록요건에서의사용)

우리상표법은다른산업재산권과같이선등록제도를취

하고있다. 미국을제외한대부분의국가도우리나라와같

이선등록주의를취하고, 예외적으로사용주의를취하고있

다. 이는자사가새로운상품을개발한다음새로운상품을

시장에내놓기전국내외에서사용된적이없고, 상품의내

용을잘나타내는좋은상표를선택하여, 특허청에등록한

후, TV ,라디오, 신문, 잡지등의미디어에대대적으로광고

하면서신상품을시장에출시하는것이일반적이다. 그러나

모든상품이다그런것은아니다. 먼저상품을시장에출시

한후상표가식별력을취득한후특허청에상표등록을하

는경우도있다. 이러한문제를해결하기위해우리상표법

제3조에서“국내에서상표를사용하는者또는사용하고자

하는者는자기의상표를등록받을수있다.”고규정하여상

표로서보호받기위해서는“상표를사용하고있는자”와

“사용하고자하는자”를상표법의보호대상으로하고있다.

따라서사용할의사가없이단순히방어또는상표권자체

의판매등을목적으로출원하는상표는거절결정이될것

이고, 만약상표등록이되었다하더라도불사용취소심판의

대상이되거나무효심판의대상이될것이다. 그러나상표

심사관이출원인의상표사용의사의여부의내심을알수없

기때문에상표법제3조를적용하여거절결정하기는어려

울것이다. 다만심사관은상표를출원하는행위자체만으

로도상표의사용의사가있는것으로판단하여권리를부여

하는것이다. 이로인하여발생되는문제점을해결하기위

해서상표등록취소심판을청구할수있도록하고있다.3 0 )

이부분(불사용에의한취소심판)에대해서는뒤에다시다

루기로한다.

이러한‘상표의사용’은상표권의발생·존속의요건이

다. 즉상표등록을받기위하여는적어도장래에있어미필

29) 綱野誠, 「商標(第6版)」, 有斐閣, 2002, 156頁.
30) 등록상표가 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심

판청구일 전 계속하여 3年 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. (상표법 제7 3
조 제1항 제3호)

31) 平尾正樹, 「商標法」, 學陽書房, 2006, 52頁.
32) 여기서는 우리나라의 판례를 잘 정리하지 못한 관계로 일본 판례를 잘 정리한 平尾正樹, 「商標法」, 學陽書房, 2006, 47~51頁을

재인용하여 정리하였다.
1. 사용적 사용

상표는 사업자가 사용하는 것이므로, 상표권자가 독점하는 사용권도 업으로서의 사용에 한정된다고 해석된다. 따라서, 개인적,
취미적인 사용이나 가정 내에서의 사용은 상표권 침해가 되지 않는다. 이러한 사용에 의하여 경쟁질서가 파괴된다고는 할 수 없
기 때문이다.

2. 모양이나 디자인으로서의 사용
뽀빠이 사건(大阪地判 昭和 51. 2. 24. 無責集 8 . 1 . 1 0 2 )에서는 뽀빠이 그림을 언더 셔츠 흉부에 그린 행위는‘사용’이 아니라고
하고, 뽀빠이 사건(3) (大阪地判 昭和 59. 2. 28. 無責集 1 6 . 1 . 1 3 8 )은 머플러의 한쪽 모퉁이 부분에 원 포인트 마크로서 부착된

‘P O P E Y E’란 표장은 사용에 해당한다고 하였다. 일반적으로 T 셔츠 등의 흉부에 크게 그림을 표시하는 것은 디자인으로서의
사용으로 상표로서의 사용은 아니라고 생각된다. 한편 뽀빠이 사건( 3 )에서는‘P O P E Y E’란 문자이지만, 이는 그림일지라도 상표
의 사용에도 해당한다고 생각된다. 요컨대 모퉁이 부분이나 가슴 주머니에 표시된 원포인트 마크는 문자이든 그림이든 상표의
사용에 해당하는 것이다. 상표는 전통적으로 상품의 표지로서 관념되어 왔던 바, 원포인트 마크는 문자로도 그림으로도 관념될
수 있지만(그림인 경우에는 디자인, 모양의 요소가 있지만, 동시에 표지로서도 관념할 수 있다), 흉부에 크게 표시된 그림은 표
지로서는 관념할 수 없다. 흉부에 크게 표시된 그림도 출처식별력을 갖지만(이 모양이 붙은 T 셔츠는 특정인의 출처에 관련한다
고 하는 인식시킬 수 있다),, 출처 식별력을 갖고 있는 것이 모두 상표가 아니라, 흉부에 크게 표시된 것은 모양이 출처식별력을
발휘하고 있다고 보이는 것이다. 이와 같이 출처식별력이 있어도 전통적인 표지개념에서 벗어나 있는 상표의 사용에 해당하지
않는 것이다.
그러나 루이 비통(Louis Vuitton) 사건(大阪地判 昭和 62. 3. 18. 無責集 1 9 . 1 . 6 6 )에서는 루이 비통社가 자신의 상표에 대하여
상표권을 갖고 있고, 이를 가방 전면에 사용한 위조 가방을 판매하는 업자를 상대로 소를 제기한 사건에서, ‘디자인이라고도 할
수 있는 모양이라도, 이는 자타식별기능을 갖는 표장으로써 사용되고 있는 한, 상표로서의 사용이 이루어지고 있다’고 하였다.
그러나 이는 피고가 구두변론에 결석하고 있는 것, 나아가 루이 비통 회사가 (상표권 위반이 아니라) 부정경쟁방지법 위반 행위
로서 구성하였다면 모양적 사용도 불법행위가 될 수 있었기 때문에 이와 같이 판시한 것으로써 이를 일반화하여서는 아니된
다. (반대견해, 田村善之,「商標法槪說(第2版)」, 弘文堂, 2000, 153頁)
十二支箸 사건(東京地判 平成 10. 7. 16. 判タ 9 8 3 . 2 6 4 )에서는 십이지에 해당하는 동물의 그림을 붙인 정월 기념 젓가락을 제
조하는 행위가‘젓가락’을 지정상품으로 하는‘十二支箸’등의 상표권을 침해하는가에 다투어진 사안으로, ‘정월용 기념 젓가락
이라고 하는 요도에 대응하여 붙여진 젓가락 포장의 관습적 포장’으로서 상표권 침해를 부정하고, Marlboro 사건(東京地判 平
成 5. 11. 19. 判タ 8 4 4 . 2 4 7 )에서는 세계적으로 저명한‘M a r l b o r o’란 문자를 전사지의 도안으로서 다른 유명기업명이나 표장
등과 병치하여 사용하는 행위는 모형차 애호가가 F1 레이스용 자동차에 표시되고 있는 표장을 모형차 위에 재현표시하기 위한
s e a l의 도안으로서 사용되고 있는 것으로, 상표로서 사용되고 있는 것이 아니라고 하여 침해를 부정하였다. 그러나‘M a r l b o r o’
와 같은 저명상표를 그대로 그 자체 서체로 사용하는 행위는 저명상표의 고객흡입력을 자기 상품 판매에 이용하고 있는 것과 다
를 바 없기 때문에 부정경쟁방지법으로 규제하여야 하는 행위이다.
또한 淸水次郞長 사건(東京地判 昭和 51. 10. 20. 判タ 3 5 3 . 2 4 5 )은 페넌트에 다소 작은 글자로‘增川仙エ門’, ‘大政’, ‘小政’,
‘森の石松’등 2 7인의 이름을 세로로 쓰고, 그 좌단에 조금 크게‘淸水次郞長’, 그 위쪽에는 좌에서 우로‘淸水の二十八人衆’이
라고 크게 가로로 쓴 것이‘屋內裝置品’을 지정상품으로 하는‘淸水一家二十八人衆’, ‘次郞長’의 상표권을 침해하는가가 다투어
진 사안으로, ‘그 사용태양이 자타 식별을 식별하고 있는가라고 하는 기능면에서 사용되고 있는 것으로 인정되지 않는 때는 그
러한 표시의 사용은 상표의 사용이라고 할 수 없다’고 침해를 부정하였다.
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는것이라도상표의사용에는해당하지않는다.3 2 )

6. 상표등록요건에서의 사용과 상표권 침해요건으로

서의사용

6.1 상표등록요건에서의사용과등록 후 불사용

상표법은상표권자가상표의부정한이용이나남용을막

고상표가거래상상품식별표식으로서기능을발휘할수있

도록상표권자에게사용의의무를부담하게하고있다. 우

리상표법제3조는“국내에서상표를사용하는者또는사

용하고자하는者는자기의상표를등록받을수있다”고하

여등록단계에서“사용의의사”가있어야하고, 등록후에

는등록상표를지정상품에사용해야한다. 상표법의목적이

상표를보호함과더불어소비자를보호하는것이목적이므

로일단유효하게설정등록된상표권이라하더라도거래자

나소비자를보호하기위하여방어적목적등으로상표등록

후사용하지않은상표에대해서는등록을취소할수있도

록하고있다.3 3 ) 물론상표출원인의상표사용사실또는사

용의사가없는출원은거절대상이되며, 착오로등록된경

우에는무효심판의대상이됨이원칙이지만상표심사시출

원인의주관적인사용의사유무를판단하는것이불가능하

므로등록요건으로사용의사유무는실무에서는판단하지

않고있다. 『W T O / T R I P s협정』제1 5조제3항전단에도“사용

을등록요건으로할수있다. 그러나상표의실제사용이등

록출원의조건이되어서는아니된다”고규정하고있다. 이

는출원인의주관적사용의사유무를심사관이판단하는것

이불가능하기때문에선언적또는상징적인규정으로서의

의미밖에는없다.3 4 ) 3 5 )이러한문제점을보완하기위하여상

표법제7 3조제1항제3호를두게되었다고본다.

상표법제7 3조제1항제3호“상표권자·전용사용권자또

는통상사용권자중어느누구도정당한이유없이등록상표

를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여3년

이상국내에서사용하고있지아니한경우”에는상표등록

의취소심판을청구할수있도록하고있다. 이규정은등록

주의폐해를시정하고타인의상표선택의기회를확대하는

사용주의요소를가미한것이다. 이규정에의해불사용취

소심판을적용하기위해서는①상표권자및상표사용권자

가사용하고있지아니할것, ②사용하지아니한데대한정

당한이유가없을것, ③심판청구일전계속하여3년이상

국내에서불사용하였을것, ④등록상표를그지정상품에

사용하지아니한경우에는불사용에의한취소심판을청구

할수있다.3 6 ) 그렇다면, 어느경우가“정당한이유”에해당

다. 상품이나서비스에관련하여사용하여도, 개인적사용,

모양이나디자인으로서의사용, 내지는상품의내용표시,

서적등의제호, 캐치프레이즈나단문, 용도표시로서의사

용은설령형식적으로상표법제2조제1항제6호에해당하

3. 내용의 표시
通行手形1 ) 사건(東京地判 昭和 62. 8. 28. 無責集 1 9 . 2 . 2 7 7 )은 장기말의 목찰 부분에 방울을 단 끈을 설치하여 방안 곳곳에서
늘어뜨릴 수 있도록 한 상품의 목찰 한 면 중앙부에 큰 문자로‘通行手形’이라고 세로로 쓰고, 기타 신선의 가호를 받는 문자나
명소지, 역사상의 인물 등의 문자, 그림을 디자인한 행위가‘벽걸이, 기둥걸이’를 지정상품으로 하는‘通行手形’상표의 상표권
을 침해하는가를 다툰 사안으로, 이 사건 상품상의‘通行手形’이란 문자는 상품이 역사상 실제로 이용된‘通行手形’을 모방한
것이란 것을 표현하고, 설명하기 위하여 사용된 것으로, 자타상품식별기능을 갖는 태양으로 이용된 것이 아니라고 하여 침해를
부정하였다. 나아가, 텔레비전 만화 사건(東京地判 昭和 55. 7. 11. 無責集 1 2 . 2 . 3 0 4 )은 카드의 좌측 위 모퉁이에 표시된‘텔레
비젼 만화’는 그 카드가 텔레비전 만화영화‘一責さん’을 근거로 제작된 것이라는 것을 표시하는 것에 불과하다고 하여, ‘오락
용구’등을 지정상품으로 하는‘텔레비전 만화’상표의 상표권 침해를 부정하였다.
로빈슨 사건(大阪地判 平成 2. 10. 9. 無責集 2 2 . 3 . 6 5 1 )은 일본의‘R O B I N S O N’상표의 상표권자가, 미국의 저명한 헬리콥터
메이커의 로빈슨사의 헬리콥터를 병행수입하는 자를 상대로 소를 제기한 사안으로, 등록원부 등에‘로빈슨 헬리콥터’란 표시는
사용으로 인정하지 않고, ‘일본항공기전집’에 게재한 피고의 광고에 있는‘로빈슨 헬리콥터 직수입특약점’이라고 하는 표기와
피고 소유의 콘테이너 전체 좌우 양면에 기재한‘ROBINSON/R22 Beta 헬리콥터’의 표시만을 상표의 사용으로 인정하였다.
일반적으로 생각한다면 선전용 전단지의 표지나 설명문·서적에의 광고에 표시한‘ROBINSON/R22 Beta’도 상표의 사용에 해
당한다고 생각되지만, 사안의 성질상 상표 사용의 범위를 좁게 해석하고 있다.

4. 서적 등의 제호
POS 사건(東京地判 平成 63. 9. 16. 無責集 20.3.444), 三國志武將爭覇 사건(千葉地判 平成 6. 3. 25. 知裁集 26.1.301), 氣功
術사건(東京地判 平成 6. 4. 27. 判時 1510.150), UNDER THE SUN 사건(東京地判 平成 7.2.22 判時 1 5 2 6 . 1 4 1 )은 모두 내용
표시로 출처표시가 아니라는 이유로 타인의‘P O S’, ‘三國志’, ‘氣功術’, ‘UNDER THE SUN’상표의 침해가 아니라고 하였다.
POS 사건, 氣功術 사건은 모두 단행본으로, 그 표장도 내용 표시어로 만들어진 것이라는 점에서(‘P O S’는‘p r o b l e m
oriented system’의 약칭) 이것이 출처식별표지가 아니라는 것에는 이론이 없다. 그렇지만 제호라도 백과사전이나 사전류, 주
간지나 신문 등의 제호는 상표로 인정된다. 소설 등의 단행본은 저작자와 결합이 강한 형태로 거래상 취급되고 있지만, 후자는
출판사와의 결합이 강한 거래상 취급되고 있어, 출판사의 상품으로서의 성격이 강하기 때문이라 생각된다.
게임 소프트웨어는 기획, 프로그래밍, 상품화 등의 공정을 다수인이 분담작업으로 제작된 것으로, 그들인 상품으로서의 성격을
강하게 되고 있기 때문에, 기본적으로는 그 제호를 상표로 보는 게 좋다. 나는 항공관제관 사건(東京地判 平成 14. 5. 31. 判時
1800. 145)에서는 소프트웨어의 겉상자, 측면 및 안쪽에‘ぼくは航空管制官(나는 항공관제관)’이란 문자가 크고 눈에 띄는 색으
로 표기되어 있던 것, 그 위에는 상품의 보통명칭으로서‘항공관제 시뮬레이션 게임’이라고 부기되어 있는 것에서, ‘ぼくは航空
管制官(나는 항공관제관)’을 상표의 사용으로 하였다. 삼국지무장쟁패 사건에서는‘삼국지무장쟁패’의 문자를 사용의 사용이 아
니라고 하였지만, 판례와 같이 내용표시이어야 하기 때문에 상표가 아니라고 하는 것이 아니라, 채무자 게임 소프트의 제호인

‘삼국지무장쟁패’는 상표이지만, 이 중‘삼국지’는 중국의‘삼국지연의’에서 소재를 둔 게임 소프트라는 것을 나타내는 문자로
식별력이 없고, 따라서 채권자의‘삼국지’의 상표권을 침해하고 있지 않다고 판단하여야 할 것이다.
C D의 타이틀인‘UNDER THE SUN’은 미묘하다고 생각된다. 이는 단어의 악곡 타이틀이라면 연주자와의 결합이 강한 형태로
취급되는 것으로 상표가 아니라고 해도 좋지만, 이 사건은 1 1곡의 악곡의 집합체인 앨범 타이틀로서 어떤 내용 표시적 문자가
아니기 때문이다.

5. 캐치프레이즈나 단문
에티켓 사건(大阪地判 昭和 60. 6. 28. 無責集 1 7 . 2 . 3 1 1 )은‘에티켓 양복 브러쉬 케이스 포함’‘케이스는 에티켓 양복 브러쉬입
니다’‘케이스가 에티켓 블러시가 되었네’란 기재가‘양복 브러쉬 및 세정 브러쉬’를 지정상품으로 하는‘에티켓’상표의 침해
가 되고, ‘Always Coca Cola 사건(東京地判 平成 10. 7. 22. 判時 1651. 130)’은 코카콜라 회사가‘Coca Cola’의 문자에
근접하여‘a l w a y s’문자를 기재한 행위는 코카콜라 회사의 캠페인 중에 하나인 캐치프레이즈(always cocacola)의 일부이므
로, 타인의‘a l w a y s’상표의 침해가 아니라고 하였다.

6. 용도표시로서의 사용
예컨대 핸들에‘자동차 롤러용 핸들’이라든지, 소프트웨어에‘UNIX compatible’이라 표시된 경우, 이들 표시가 핸들을 지정상
품으로 하는‘자동차 롤러’상표, 소프트웨어를 지정 상품으로 하는‘U N I X’상표의 상표권을 침해하는지에 대한 문제가 있다.
일반적으로는‘자동차 롤러용 핸들’은 규격에서‘자동차 롤러’에 부착되는 핸들인 것이며‘UNIX compatible’은‘U N I X’로 가
동하는 소프트웨어라는 각각의 표시이고, 이 핸들이‘자동차용 롤러’와 동일 한 출처인가 그 소프트웨어가‘U N I X’와 동일 출처
인 것의 표시는 아니기 때문에, 상기 표시는 이들 상표권의 침해행위가 아니라고 해석된다.

33) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(이하‘W T O / T R I P s협정’이라 한다.) 제1 5조 제3
항에서“회원국은 사용을 등록요건으로 할 수 있다. 그러나 상표의 실제사용이 등록출원의 조건이 되어서는 아니된다. 출원은 출원
일로부터 3년이 경과하기 전에 의도했던 사용이 이루어지지 아니하였다는 이유만으로 거절되어서는 아니된다”.

34) 문삼섭, 상표법(제2판), 세창출판사, 2004, 183면.
35) 同旨로는“출원시에 있어서 사용의사의 유무를 점검할 수 있는 방책을 강구할 필요가 있다는 지적이 있지만 현행 상표법은 사용의

사를 인증할 수 있는 자료의 제출을 요구하지 않고 있다. 다만, 상표심사기준 제3조(등록상표의 의사적인 요건)는「상표를 출원
하는 자는 상표를 사용하고 있거나, 사용할 의사가 있어야 한다」고 규정하고, 동조 해석참고자료는「상표제도의 목적 및 상표의 개
념과 상표의 사회적 기능에 비추어 비록 등록주의를 취하고 있는 우리나라 상표제도하에서도 국내에서 상표를 사용하거나 사용하
고자 하는 자가 아니면 상표를 등록받을 수 없다. 다만 상표심사과정에서의 입증의 곤란으로 인하여 상표법 제6조 및 제7조의 규
정에서의 이를 명문으로 규정하고 있지는 않지만 사용의사가 없는 것이 입증된 상표의 출원에 대해서는 법 제3조가 규정하는 상
표등록을 받을 수 있는 자가 아니므로 거절결정하여야 한다」고 규정하여, 실무상으로는 상표등록출원서에 상표사용(예정)연도를 표
시하도록 하고, 상표사용의 주관적 의사가 없는 상표등록출원은 거절결정하는 것으로 하고 있으나, 우리 상표법은 사용의사의 欠缺
을 등록거절이유 또는 무효사유로 규정하고 있지 않아 제3조 위반을 이유로 거절할 수는 없을 것이다. 따라서 상표심사기준에서
사용할 의사가 없음이 입증된 출원상표는 거절함이 타당하다고 해설하고 있으나 사용할 의사가 없음을 심사관이 입증 확인한다는
것은 사실상 어려운 일이므로 상표심사기준에서의 해설은 상표사용을 권장하려고 하는 상표법 제3조의 입법취를 설명한 것에 불과
하다고 본다”(김중효, “상표법상「상표의 사용」에 관한 연구”, 고려대학교 특수법무 대학원, 지적재산권법학과 석사논문, 1998,
7 9 ~ 8 0면)

36) 특허청, 상표법해설, 2004, 326면.
37) 대법원 1990. 6. 26. 선고 8 9후599 판결: 同旨로는 綱野誠(강동수·강일우 역), 商標(新版), 대광서림, 1992, 715면. (김중효, “상

표법상「상표의 사용」에 관한 연구”, 고려대학교 특수법무 대학원, 지적재산권법학과 석사논문, 1998, 80면 재인용)
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는것이라도상표의사용에는해당하지않는다.3 2 )

6. 상표등록요건에서의 사용과 상표권 침해요건으로

서의사용

6.1 상표등록요건에서의사용과등록 후 불사용

상표법은상표권자가상표의부정한이용이나남용을막

고상표가거래상상품식별표식으로서기능을발휘할수있

도록상표권자에게사용의의무를부담하게하고있다. 우

리상표법제3조는“국내에서상표를사용하는者또는사

용하고자하는者는자기의상표를등록받을수있다”고하

여등록단계에서“사용의의사”가있어야하고, 등록후에

는등록상표를지정상품에사용해야한다. 상표법의목적이

상표를보호함과더불어소비자를보호하는것이목적이므

로일단유효하게설정등록된상표권이라하더라도거래자

나소비자를보호하기위하여방어적목적등으로상표등록

후사용하지않은상표에대해서는등록을취소할수있도

록하고있다.3 3 ) 물론상표출원인의상표사용사실또는사

용의사가없는출원은거절대상이되며, 착오로등록된경

우에는무효심판의대상이됨이원칙이지만상표심사시출

원인의주관적인사용의사유무를판단하는것이불가능하

므로등록요건으로사용의사유무는실무에서는판단하지

않고있다. 『W T O / T R I P s협정』제1 5조제3항전단에도“사용

을등록요건으로할수있다. 그러나상표의실제사용이등

록출원의조건이되어서는아니된다”고규정하고있다. 이

는출원인의주관적사용의사유무를심사관이판단하는것

이불가능하기때문에선언적또는상징적인규정으로서의

의미밖에는없다.3 4 ) 3 5 )이러한문제점을보완하기위하여상

표법제7 3조제1항제3호를두게되었다고본다.

상표법제7 3조제1항제3호“상표권자·전용사용권자또

는통상사용권자중어느누구도정당한이유없이등록상표

를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여3년

이상국내에서사용하고있지아니한경우”에는상표등록

의취소심판을청구할수있도록하고있다. 이규정은등록

주의폐해를시정하고타인의상표선택의기회를확대하는

사용주의요소를가미한것이다. 이규정에의해불사용취

소심판을적용하기위해서는①상표권자및상표사용권자

가사용하고있지아니할것, ②사용하지아니한데대한정

당한이유가없을것, ③심판청구일전계속하여3년이상

국내에서불사용하였을것, ④등록상표를그지정상품에

사용하지아니한경우에는불사용에의한취소심판을청구

할수있다.3 6 ) 그렇다면, 어느경우가“정당한이유”에해당

다. 상품이나서비스에관련하여사용하여도, 개인적사용,

모양이나디자인으로서의사용, 내지는상품의내용표시,

서적등의제호, 캐치프레이즈나단문, 용도표시로서의사

용은설령형식적으로상표법제2조제1항제6호에해당하

3. 내용의 표시
通行手形1 ) 사건(東京地判 昭和 62. 8. 28. 無責集 1 9 . 2 . 2 7 7 )은 장기말의 목찰 부분에 방울을 단 끈을 설치하여 방안 곳곳에서
늘어뜨릴 수 있도록 한 상품의 목찰 한 면 중앙부에 큰 문자로‘通行手形’이라고 세로로 쓰고, 기타 신선의 가호를 받는 문자나
명소지, 역사상의 인물 등의 문자, 그림을 디자인한 행위가‘벽걸이, 기둥걸이’를 지정상품으로 하는‘通行手形’상표의 상표권
을 침해하는가를 다툰 사안으로, 이 사건 상품상의‘通行手形’이란 문자는 상품이 역사상 실제로 이용된‘通行手形’을 모방한
것이란 것을 표현하고, 설명하기 위하여 사용된 것으로, 자타상품식별기능을 갖는 태양으로 이용된 것이 아니라고 하여 침해를
부정하였다. 나아가, 텔레비전 만화 사건(東京地判 昭和 55. 7. 11. 無責集 1 2 . 2 . 3 0 4 )은 카드의 좌측 위 모퉁이에 표시된‘텔레
비젼 만화’는 그 카드가 텔레비전 만화영화‘一責さん’을 근거로 제작된 것이라는 것을 표시하는 것에 불과하다고 하여, ‘오락
용구’등을 지정상품으로 하는‘텔레비전 만화’상표의 상표권 침해를 부정하였다.
로빈슨 사건(大阪地判 平成 2. 10. 9. 無責集 2 2 . 3 . 6 5 1 )은 일본의‘R O B I N S O N’상표의 상표권자가, 미국의 저명한 헬리콥터
메이커의 로빈슨사의 헬리콥터를 병행수입하는 자를 상대로 소를 제기한 사안으로, 등록원부 등에‘로빈슨 헬리콥터’란 표시는
사용으로 인정하지 않고, ‘일본항공기전집’에 게재한 피고의 광고에 있는‘로빈슨 헬리콥터 직수입특약점’이라고 하는 표기와
피고 소유의 콘테이너 전체 좌우 양면에 기재한‘ROBINSON/R22 Beta 헬리콥터’의 표시만을 상표의 사용으로 인정하였다.
일반적으로 생각한다면 선전용 전단지의 표지나 설명문·서적에의 광고에 표시한‘ROBINSON/R22 Beta’도 상표의 사용에 해
당한다고 생각되지만, 사안의 성질상 상표 사용의 범위를 좁게 해석하고 있다.

4. 서적 등의 제호
POS 사건(東京地判 平成 63. 9. 16. 無責集 20.3.444), 三國志武將爭覇 사건(千葉地判 平成 6. 3. 25. 知裁集 26.1.301), 氣功
術사건(東京地判 平成 6. 4. 27. 判時 1510.150), UNDER THE SUN 사건(東京地判 平成 7.2.22 判時 1 5 2 6 . 1 4 1 )은 모두 내용
표시로 출처표시가 아니라는 이유로 타인의‘P O S’, ‘三國志’, ‘氣功術’, ‘UNDER THE SUN’상표의 침해가 아니라고 하였다.
POS 사건, 氣功術 사건은 모두 단행본으로, 그 표장도 내용 표시어로 만들어진 것이라는 점에서(‘P O S’는‘p r o b l e m
oriented system’의 약칭) 이것이 출처식별표지가 아니라는 것에는 이론이 없다. 그렇지만 제호라도 백과사전이나 사전류, 주
간지나 신문 등의 제호는 상표로 인정된다. 소설 등의 단행본은 저작자와 결합이 강한 형태로 거래상 취급되고 있지만, 후자는
출판사와의 결합이 강한 거래상 취급되고 있어, 출판사의 상품으로서의 성격이 강하기 때문이라 생각된다.
게임 소프트웨어는 기획, 프로그래밍, 상품화 등의 공정을 다수인이 분담작업으로 제작된 것으로, 그들인 상품으로서의 성격을
강하게 되고 있기 때문에, 기본적으로는 그 제호를 상표로 보는 게 좋다. 나는 항공관제관 사건(東京地判 平成 14. 5. 31. 判時
1800. 145)에서는 소프트웨어의 겉상자, 측면 및 안쪽에‘ぼくは航空管制官(나는 항공관제관)’이란 문자가 크고 눈에 띄는 색으
로 표기되어 있던 것, 그 위에는 상품의 보통명칭으로서‘항공관제 시뮬레이션 게임’이라고 부기되어 있는 것에서, ‘ぼくは航空
管制官(나는 항공관제관)’을 상표의 사용으로 하였다. 삼국지무장쟁패 사건에서는‘삼국지무장쟁패’의 문자를 사용의 사용이 아
니라고 하였지만, 판례와 같이 내용표시이어야 하기 때문에 상표가 아니라고 하는 것이 아니라, 채무자 게임 소프트의 제호인

‘삼국지무장쟁패’는 상표이지만, 이 중‘삼국지’는 중국의‘삼국지연의’에서 소재를 둔 게임 소프트라는 것을 나타내는 문자로
식별력이 없고, 따라서 채권자의‘삼국지’의 상표권을 침해하고 있지 않다고 판단하여야 할 것이다.
C D의 타이틀인‘UNDER THE SUN’은 미묘하다고 생각된다. 이는 단어의 악곡 타이틀이라면 연주자와의 결합이 강한 형태로
취급되는 것으로 상표가 아니라고 해도 좋지만, 이 사건은 1 1곡의 악곡의 집합체인 앨범 타이틀로서 어떤 내용 표시적 문자가
아니기 때문이다.

5. 캐치프레이즈나 단문
에티켓 사건(大阪地判 昭和 60. 6. 28. 無責集 1 7 . 2 . 3 1 1 )은‘에티켓 양복 브러쉬 케이스 포함’‘케이스는 에티켓 양복 브러쉬입
니다’‘케이스가 에티켓 블러시가 되었네’란 기재가‘양복 브러쉬 및 세정 브러쉬’를 지정상품으로 하는‘에티켓’상표의 침해
가 되고, ‘Always Coca Cola 사건(東京地判 平成 10. 7. 22. 判時 1651. 130)’은 코카콜라 회사가‘Coca Cola’의 문자에
근접하여‘a l w a y s’문자를 기재한 행위는 코카콜라 회사의 캠페인 중에 하나인 캐치프레이즈(always cocacola)의 일부이므
로, 타인의‘a l w a y s’상표의 침해가 아니라고 하였다.

6. 용도표시로서의 사용
예컨대 핸들에‘자동차 롤러용 핸들’이라든지, 소프트웨어에‘UNIX compatible’이라 표시된 경우, 이들 표시가 핸들을 지정상
품으로 하는‘자동차 롤러’상표, 소프트웨어를 지정 상품으로 하는‘U N I X’상표의 상표권을 침해하는지에 대한 문제가 있다.
일반적으로는‘자동차 롤러용 핸들’은 규격에서‘자동차 롤러’에 부착되는 핸들인 것이며‘UNIX compatible’은‘U N I X’로 가
동하는 소프트웨어라는 각각의 표시이고, 이 핸들이‘자동차용 롤러’와 동일 한 출처인가 그 소프트웨어가‘U N I X’와 동일 출처
인 것의 표시는 아니기 때문에, 상기 표시는 이들 상표권의 침해행위가 아니라고 해석된다.

33) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(이하‘W T O / T R I P s협정’이라 한다.) 제1 5조 제3
항에서“회원국은 사용을 등록요건으로 할 수 있다. 그러나 상표의 실제사용이 등록출원의 조건이 되어서는 아니된다. 출원은 출원
일로부터 3년이 경과하기 전에 의도했던 사용이 이루어지지 아니하였다는 이유만으로 거절되어서는 아니된다”.

34) 문삼섭, 상표법(제2판), 세창출판사, 2004, 183면.
35) 同旨로는“출원시에 있어서 사용의사의 유무를 점검할 수 있는 방책을 강구할 필요가 있다는 지적이 있지만 현행 상표법은 사용의

사를 인증할 수 있는 자료의 제출을 요구하지 않고 있다. 다만, 상표심사기준 제3조(등록상표의 의사적인 요건)는「상표를 출원
하는 자는 상표를 사용하고 있거나, 사용할 의사가 있어야 한다」고 규정하고, 동조 해석참고자료는「상표제도의 목적 및 상표의 개
념과 상표의 사회적 기능에 비추어 비록 등록주의를 취하고 있는 우리나라 상표제도하에서도 국내에서 상표를 사용하거나 사용하
고자 하는 자가 아니면 상표를 등록받을 수 없다. 다만 상표심사과정에서의 입증의 곤란으로 인하여 상표법 제6조 및 제7조의 규
정에서의 이를 명문으로 규정하고 있지는 않지만 사용의사가 없는 것이 입증된 상표의 출원에 대해서는 법 제3조가 규정하는 상
표등록을 받을 수 있는 자가 아니므로 거절결정하여야 한다」고 규정하여, 실무상으로는 상표등록출원서에 상표사용(예정)연도를 표
시하도록 하고, 상표사용의 주관적 의사가 없는 상표등록출원은 거절결정하는 것으로 하고 있으나, 우리 상표법은 사용의사의 欠缺
을 등록거절이유 또는 무효사유로 규정하고 있지 않아 제3조 위반을 이유로 거절할 수는 없을 것이다. 따라서 상표심사기준에서
사용할 의사가 없음이 입증된 출원상표는 거절함이 타당하다고 해설하고 있으나 사용할 의사가 없음을 심사관이 입증 확인한다는
것은 사실상 어려운 일이므로 상표심사기준에서의 해설은 상표사용을 권장하려고 하는 상표법 제3조의 입법취를 설명한 것에 불과
하다고 본다”(김중효, “상표법상「상표의 사용」에 관한 연구”, 고려대학교 특수법무 대학원, 지적재산권법학과 석사논문, 1998,
7 9 ~ 8 0면)

36) 특허청, 상표법해설, 2004, 326면.
37) 대법원 1990. 6. 26. 선고 8 9후599 판결: 同旨로는 綱野誠(강동수·강일우 역), 商標(新版), 대광서림, 1992, 715면. (김중효, “상

표법상「상표의 사용」에 관한 연구”, 고려대학교 특수법무 대학원, 지적재산권법학과 석사논문, 1998, 80면 재인용)
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건을추상적으로규정하고이로인한문제점을보완하기위

하여③상표법제7 3조제1항제3호에이를보완하는규정

을두게된것이다. 그외에④상표권침해여부의판단시에

도상표의사용여부가중요한기준이된다.

먼저상표법제2조는상표의사용개념을명확히함으로

써상표의유지·관리및불사용시혹은침해시의기준이

되는중요한조항이다. 그러나동조는시대나기술수준, 문

화수준등에의해상표의사용방법도변하는것이다. 그래

서동조를너무문리적으로한정해석하면기술발달에의해

변하는상표의사용방법을모두정하기가어려울수도있

다. 이러한문제점을해결하기위해그 시대의기술·문

화·생활수준등을고려하여시대에맞게해석하는것이바

람직하다.

둘째로등록상표를보호하기위하여는상표를사용하고

자하는의사가있어야만상표등록을받을수있는요건이

기는하나, 존속요건은아니다. 사용의사의유무는사실문

제로서등록단계에서객관적으로파악하는것은불가능함

으로이를문리해석하면안되고, 상표제도의취지에맞게

해석하여야할것이다.

이러한“상표의사용”은상표권의효력범위로, 바꾸어말

하면상표권의침해개념을결정한다하겠다. 상표권의효

력은‘사용’의독점권으로, ‘사용’에해당하지않는행위를

독점할수없다. 반대로, 제3자에게금지되는것은‘사용’만

이므로, 등록상표에관한‘사용’이외의행위는침해가아니

다. 예컨대, 디자인으로서의사용이었기때문에침해가아

니라고하든지, 단행본의제호로서등록상표를사용하는행

위는침해가아니라고하여, ‘사용’은상표권의효력범위,

및침해범위를획정(劃定)하는의의를갖는것이다.4 2 ) 즉

“상표의사용”의정의규정을둔것은상표를등록받기위한

것이라기보다는상표권이침해된경우에“상표의사용”여

부에따라민사상의금지청구나손해배상청구권의범위를

정할수있고, 나아가형사상의상표권침해죄의구성요건이

되기때문이다. 이러한“상표의사용”개념은상표권의취득

에서유지, 그리고침해에이르기까지중요한개념이며특히

상표권의침해여부를판단함에있어서중요한기능을한다.

그러나, 기술발전의정도에따라상품과상표의개념은

물론이고, “상표의사용”의개념도재정립하여규정하여야

한다. 예를들면, 일본은인터넷이발달되면서인터넷상에

서의“상표사용”의문제가대두되면서이를해결하기위하

여2 0 0 2년상표법제2조제3항제7호에『전기통신회선을통

하여제공하는행위』를상표의사용행위로명확히규정하

여보호하고있듯이우리도상표의사용에대해재검토가

요구된다.

되는가에대해서는명문으로규정되어있지않아학설이나

판례에따라해석하여야할것이다. 우리법원에서판결로

서인정한“정당한이유”에해당하는사유는①천재지변에

의한경우, ②타법령에의한허가또는인가의지연에의한

것으로서그사유가허가또는인가기관의사정에의한경

우, ③타법령에의한상품의수입금지또는상표사용금지

등의사유로인한경우로서상표권자의귀책사유가없는경

우등이라는것이다.3 7 ) 또한“국내에서사용”이란“상표권

자가정당한이유없이국내에서등록된상표를지정상품에

사용하지아니한경우에그상표등록을취소하여야하도록

규정한상표법제7 3조제1항제3호의규정은상표의사용을

촉진하는한편불사용상표에대한제재적의미도포함되는

것으로해석된다고할것인바, 이와같은취지에비추어볼

때상표에대한선전, 광고행위가있었다고하더라도그지

정상품이국내에서일반적, 정상적으로유통되는것을전제

로하여(현실적으로유통되고있거나적어도유통을예정,

준비하고있어야한다) 선전, 광고행위가있어야상표의사

용이있었던것으로볼수있는것이다.”3 8 )라고하여지금까

지는국내만을염두에두고판단하였으나, 대사관이나, 보

세구역그리고면세점에대해서는국내로보지않았었다.

그러나최근기술의발달로생활수준이변하여면세점의의

미와보세구역에서의상표의사용에대해서도다시한번검

토되어야한다. 예를들면제주공항의면세점은내국인도

상품을구매할수있기때문에국외로보아야할이유가없

다. 그리고생활수준의향상으로내국인들이면세점에서구

입후2 ~ 3일의여행후국내에들어와서사용하기때문에점

점국내에서의사용의의미도재검토가필요하다.

6.2 상표권침해요건으로서의사용

상표권자는등록상표·서비스를지정상품또는지정서

비스업에독점적으로사용할수있는권리이고(상§50), 상

표법제6 6조제1항제1호의규정에의해침해행위를배제할

수있다. 이규정은타인이자신의등록상표를사용함으로

써상품의식별및 출처의오인·혼동의가능성이생기기

때문이다. 이러한오인·혼동의가능성이있기위해서는본

질적으로타인의상표사용행위가상품의출처를표시하는

기능을수행하고있어야한다는것이전제되어야한다. 따

라서상표법제5 0조및제6 6조제1항제1호에서규정하고

있는상표권의침해에있어서의「상표의사용」에해당하기

위해서는타인의행위가원칙적으로상표법상의“상표의

사용”에관한정의규정에해당할뿐만아니라, 근본적으로

상품의출처를표시하는기능을수행하고있어야함을전제

로한다고보아야한다.3 9 ) 그러나표지와상품이다양화되어

있는현실에서등록상표와지정상품을등록원부에있는그

대로엄격하게해석하면상표권자에게는매우가혹하게되

고제3자에게는상표권의효력이제한되어상표등록제도의

취지에반감되게된다.4 0 ) 이에상표권의실효성을실질적으

로확보하기위하여상표와상품에대한판단기준을등록상

표와동일한상표뿐만아니라등록상표와유사한유사상표

와유사상품에까지확대하여상표권침해로간주하여타인

에의한상표의사용을금지내지배제할수있는권리를상

표권자에게부여하고있다. (상§6 6 )4 1 )

여기서“사용할수있는권리”는 상표법제5 0조에따라

“지정상품에관하여그등록상표를……독점”하며, 상표법

제5 2조제1항에의하여정해진범위내에서등록상표를사

용할수있다. 즉등록상표의보호범위는상표등록출원서에

기재된상표에의하여정하여진다.

7. 결어(마치며)

기술의변화에따라생활이변하게되고, 이로인하여발

생되는문제중의하나가상품의개념이다. 상품이무엇이

냐에따라“상표의사용”도달리해석될수있다. 그래서상

표법은①상표법제2조제1항제6호에서“상표의사용”에

발명특허2008. 1

38) 대법원 1990. 7. 10. 선고 8 9후1240 판결.
39) 김중효, “상표법상「상표의 사용」에 관한 연구”, 고려대학교 특수법무 대학원, 지적재산권법학과 석사논문, 1998, 97면.
40) 특허청, 상표법해설, 2004, 296면.
41) 사법연수원, 상표법, 2001, 135면. 42) 平尾正樹, 「商標法」, 學陽書房, 2006, 52頁.

IP Report 지식재산 논단 상표의 사용에 관한 연구



January _ 2008 3 13 0 Invention & Patent 

대한정의개념을두고있고, ②동법제3조에서상표등록요

건을추상적으로규정하고이로인한문제점을보완하기위

하여③상표법제7 3조제1항제3호에이를보완하는규정

을두게된것이다. 그외에④상표권침해여부의판단시에

도상표의사용여부가중요한기준이된다.

먼저상표법제2조는상표의사용개념을명확히함으로

써상표의유지·관리및불사용시혹은침해시의기준이

되는중요한조항이다. 그러나동조는시대나기술수준, 문

화수준등에의해상표의사용방법도변하는것이다. 그래

서동조를너무문리적으로한정해석하면기술발달에의해

변하는상표의사용방법을모두정하기가어려울수도있

다. 이러한문제점을해결하기위해그 시대의기술·문

화·생활수준등을고려하여시대에맞게해석하는것이바

람직하다.

둘째로등록상표를보호하기위하여는상표를사용하고

자하는의사가있어야만상표등록을받을수있는요건이

기는하나, 존속요건은아니다. 사용의사의유무는사실문

제로서등록단계에서객관적으로파악하는것은불가능함

으로이를문리해석하면안되고, 상표제도의취지에맞게

해석하여야할것이다.

이러한“상표의사용”은상표권의효력범위로, 바꾸어말

하면상표권의침해개념을결정한다하겠다. 상표권의효

력은‘사용’의독점권으로, ‘사용’에해당하지않는행위를

독점할수없다. 반대로, 제3자에게금지되는것은‘사용’만

이므로, 등록상표에관한‘사용’이외의행위는침해가아니

다. 예컨대, 디자인으로서의사용이었기때문에침해가아

니라고하든지, 단행본의제호로서등록상표를사용하는행

위는침해가아니라고하여, ‘사용’은상표권의효력범위,

및침해범위를획정(劃定)하는의의를갖는것이다.4 2 ) 즉

“상표의사용”의정의규정을둔것은상표를등록받기위한

것이라기보다는상표권이침해된경우에“상표의사용”여

부에따라민사상의금지청구나손해배상청구권의범위를

정할수있고, 나아가형사상의상표권침해죄의구성요건이

되기때문이다. 이러한“상표의사용”개념은상표권의취득

에서유지, 그리고침해에이르기까지중요한개념이며특히

상표권의침해여부를판단함에있어서중요한기능을한다.

그러나, 기술발전의정도에따라상품과상표의개념은

물론이고, “상표의사용”의개념도재정립하여규정하여야

한다. 예를들면, 일본은인터넷이발달되면서인터넷상에

서의“상표사용”의문제가대두되면서이를해결하기위하

여2 0 0 2년상표법제2조제3항제7호에『전기통신회선을통

하여제공하는행위』를상표의사용행위로명확히규정하

여보호하고있듯이우리도상표의사용에대해재검토가

요구된다.

되는가에대해서는명문으로규정되어있지않아학설이나

판례에따라해석하여야할것이다. 우리법원에서판결로

서인정한“정당한이유”에해당하는사유는①천재지변에

의한경우, ②타법령에의한허가또는인가의지연에의한

것으로서그사유가허가또는인가기관의사정에의한경

우, ③타법령에의한상품의수입금지또는상표사용금지

등의사유로인한경우로서상표권자의귀책사유가없는경

우등이라는것이다.3 7 ) 또한“국내에서사용”이란“상표권

자가정당한이유없이국내에서등록된상표를지정상품에

사용하지아니한경우에그상표등록을취소하여야하도록

규정한상표법제7 3조제1항제3호의규정은상표의사용을

촉진하는한편불사용상표에대한제재적의미도포함되는

것으로해석된다고할것인바, 이와같은취지에비추어볼

때상표에대한선전, 광고행위가있었다고하더라도그지

정상품이국내에서일반적, 정상적으로유통되는것을전제

로하여(현실적으로유통되고있거나적어도유통을예정,

준비하고있어야한다) 선전, 광고행위가있어야상표의사

용이있었던것으로볼수있는것이다.”3 8 )라고하여지금까

지는국내만을염두에두고판단하였으나, 대사관이나, 보

세구역그리고면세점에대해서는국내로보지않았었다.

그러나최근기술의발달로생활수준이변하여면세점의의

미와보세구역에서의상표의사용에대해서도다시한번검

토되어야한다. 예를들면제주공항의면세점은내국인도

상품을구매할수있기때문에국외로보아야할이유가없

다. 그리고생활수준의향상으로내국인들이면세점에서구

입후2 ~ 3일의여행후국내에들어와서사용하기때문에점

점국내에서의사용의의미도재검토가필요하다.

6.2 상표권침해요건으로서의사용

상표권자는등록상표·서비스를지정상품또는지정서

비스업에독점적으로사용할수있는권리이고(상§50), 상

표법제6 6조제1항제1호의규정에의해침해행위를배제할

수있다. 이규정은타인이자신의등록상표를사용함으로

써상품의식별및 출처의오인·혼동의가능성이생기기

때문이다. 이러한오인·혼동의가능성이있기위해서는본

질적으로타인의상표사용행위가상품의출처를표시하는

기능을수행하고있어야한다는것이전제되어야한다. 따

라서상표법제5 0조및제6 6조제1항제1호에서규정하고

있는상표권의침해에있어서의「상표의사용」에해당하기

위해서는타인의행위가원칙적으로상표법상의“상표의

사용”에관한정의규정에해당할뿐만아니라, 근본적으로

상품의출처를표시하는기능을수행하고있어야함을전제

로한다고보아야한다.3 9 ) 그러나표지와상품이다양화되어

있는현실에서등록상표와지정상품을등록원부에있는그

대로엄격하게해석하면상표권자에게는매우가혹하게되

고제3자에게는상표권의효력이제한되어상표등록제도의

취지에반감되게된다.4 0 ) 이에상표권의실효성을실질적으

로확보하기위하여상표와상품에대한판단기준을등록상

표와동일한상표뿐만아니라등록상표와유사한유사상표

와유사상품에까지확대하여상표권침해로간주하여타인

에의한상표의사용을금지내지배제할수있는권리를상

표권자에게부여하고있다. (상§6 6 )4 1 )

여기서“사용할수있는권리”는 상표법제5 0조에따라

“지정상품에관하여그등록상표를……독점”하며, 상표법

제5 2조제1항에의하여정해진범위내에서등록상표를사

용할수있다. 즉등록상표의보호범위는상표등록출원서에

기재된상표에의하여정하여진다.

7. 결어(마치며)

기술의변화에따라생활이변하게되고, 이로인하여발

생되는문제중의하나가상품의개념이다. 상품이무엇이

냐에따라“상표의사용”도달리해석될수있다. 그래서상

표법은①상표법제2조제1항제6호에서“상표의사용”에
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