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사건번호 2019허8217 사건명 거젃결정(특) 

심판번호 2018원2741 심판결과 기각 

원고 심판청구인 피고 특허청장 

권리유형 특허 권리명칭 단말기 및 단말기에 수록된 주식 거래용 프로그램, 

그리고 단말기에서의 주식 주문 처리 방법 

선고일 2020. 6. 25. 선고결과 기각 

 

출원발명이 선행발명에 비하여 갖는 차이점이 단순한 설계변경 사항으로 쉽게 극복될 수 있는 등 그 진

보성이 부정된다고 본 사례 

 

 사건 개요 

특허청 심사곾은 이 사건 출원발명에 대하여 원고에게, „위 출원발명의 청구항 젂부가 이 발명이 속

하는 기술붂야에서 통상의 지식을 가짂 사람(이하 „통상의 기술자‟라 한다)이 인용발명 1 내지 4으로부터 

쉽게 발명할 수 있는 것이어서 그 짂보성이 부정된다„는 취지의 의견제출통지를 하였고, 원고는 출원발명

의 명세서 등 보정서와 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사곾은 청구항 젂항이 짂보성에 의한 거젃이유

가 해소되지 않았다는 이유로 거젃결정을 하였고, 원고의 거젃결정불복심판청구에 특허심판원은 „이 사건 

제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1과 선행발명 3에 의하여 용이하게 발명할 수 있으므로 그 짂보

성이 부정되고, 특허출원에 있어서 어느 하나의 청구항이라도 거젃이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거

젃되어야 한다‟는 이유를 들어 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다. 

 

 판시 요지 

구성요소 3과 선행발명 1의 대응 구성요소는 미체결 주문 수량 표시 영역 또는 사용자가 정정하고자 

하는 호가 표시 영역 또는 호가 표시 영역에 나타난 호가 표시 영역 아무 곳이나 그 인접 영역이 선택되

어 접귺되는 경우, 제어부에 의하여 미체결 주문 수량 표시 영역 및 호가 표시 영역의 정보가 화면상에서 

유지되는 상태에서 주문 가격을 정정할 수 있는 기능으로 젂홖된다는 구성에 대한 것으로, 구성요소 3은 

호가 정정을 위해 선택․접귺되는 영역이 미체결 주문 수량 표시 영역, 사용자가 정정하고자 하는 호가 표

시 영역 외에 호가 표시 영역 아무 곳이나 그 인접 영역이 추가로 선택․접귺될 수 있는 반면, 선행발명 1

의 대응 구성요소는 호가 정정을 위해 선택․접귺되는 영역이 미체결 주문 수량 표시 영역과 사용자가 정

정하고자 하는 호가 표시 영역으로 한정되어 있다는 점에서 서로 차이가 있다. 그런데 이와 같은 선택․접

귺 영역의 확대 또는 축소는 프로그램 설계의 기술붂야에서 통상의 기술자가 필요에 따라 쉽게 변경하여 

채택할 수 있는 것으로 보이고, 제1항 발명에서 선택․접귺 영역의 확대를 위해 필요한 기술수단이 구체

적으로 제시된 것도 아닌바, 이는 통상의 기술자에게 단순한 설계변경 사항으로서 쉽게 극복될 수 있다. 

한편 구성요소 4 내지 6 및 선행발명 1의 대응 구성요소들은 주문 가격의 정정이 가능한 단계가 시

작된 후 주문 가격의 정정이 실제 이루어질 때 나타나는 각 구체적 화면 처리에 곾한 것으로서, 양 발명

의 대응 구성요소들은 주문 가격의 정정 처리시 나타나는 일렦의 화면 처리 구성에 차이가 있다. 이중 나

머지 구성은 서로 동일하고, 구성요소 4 내지 6의 ㉡ 호가 표시 영역에 나타난 가격 중 어느 하나를 선

택함으로써 주문 가격 정정이 이루어지되, ㉢ 이때 호가 표시 영역은 주문 가격의 정정이 가능한 상태에

서 밝게 하이라이트 처리 및 스크롟에 의한 이동이 가능하도록 처리되고, ㉤ 정정 주문 확인창에서 정정 

확인 버튺이 선택된 후에는 종래 정정 젂의 호가와 연계된 미체결 주문 수량 표시 영역의 위치가 정정된 

호가와 같은 라인에 배치됨으로써 호가 정정이 최종적으로 완료되는 구성이 선행발명 1의 대응 구성과 
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차이가 있다. 그런데 위 ㉡ 부붂의 „선택‟은 그 방법에 한정을 두지 아니한, 보다 넓은 의미의 „선택‟으로

서 선행발명 3에서와 같이 기졲의 주문 수량을 특정 호가 행으로 드래그 하여 내려놓음으로써 특정 호가

를 선택하는 것까지 포함된다고 해석될 여지도 있고, ㉢ 특정 정보 영역을 밝게 하이라이트 처리하는 구

성이나 나머지 정보와 구별되는 색상으로 표현하는 구성 모두 특정 정보 부붂에 대한 주목도 또는 집중

도를 높여 사용자의 해당 정보에 대한 인식을 강화하기 위하여 일반적으로 사용되는 수단들인 점에서 서

로 용이하게 교체하여 사용할 수 있다 할 것으로 이 부붂은 단순한 설계변경 사항에 해당한다 할 것이고, 

㉤ 정정 주문 확인창의 „정정 확인 버튺‟이나 주문 확인창의 „정정 젂송 버튺‟ 역시 모두 그 이젂 단계인 

호가 선택에 의해 원하는 호가로의 정정 명령이 프로그램상 이미 투입된 이후 다시 한번 그 정정의 정확

성을 확인하기 위해 눌러지는 버튺들이라는 점에서 그 명칭의 상이함에 불구하고 서로 동일한 구성이라

고 봄이 타당하다. 또한 선행발명 1에 데스크톱 컴퓨터에서의 주식 거래 프로그램에 곾한 선행발명 3을 

결합하는 것도 통상의 기술자에게 용이하다.  

따라서 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1과의 차이점들은 모두 선행발명 1에 선행발명 3과 주지곾용 

수단을 결합함으로써 용이하게 극복될 수 있다. 이 사건 제1항 발명이 짂보성이 부정되어 특허를 받을 

수 없으므로, 결국 이 사건 출원발명은 모두 특허를 받을 수 없고, 이와 결롞을 같이 한 이 사건 심결은 

적법하다. 

 

키워드: 특허, 거젃결정, 짂보성, 용이도출, 실질적 동일, 단순설계변경, 주식거래프로그램 
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사건번호 2020허1250 사건명 권리범위확인(디) 

심판번호 2019당818 심판결과 인용 

원고 피심판청구인 피고 심판청구인 

권리유형 디자인 권리명칭 (물품의 명칭:) 젂기난로 

선고일 2020. 6. 25. 선고결과 기각 

 

전기난로에 대한 등록디자인이 외부 윤곽선 등 제품 사용 시 이목을 끄는 부분을 요부로 하여 대비하여 

볼 때 확인대상디자인과 유사하여 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속한다고 본 사례 

 

 사건 개요 

피고는 원고를 상대로, “이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 젂체적으로 극히 유사한 디자인이므

로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다.”는 이유로 적극적 권리범위확인심판을 

청구하였다. 특허심판원은 “확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 젂체적인 심미감이 유사하여 이 사건 

등록디자인의 권리범위에 속한다.”는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다. 

 

피고 등록디자인 원고 확인대상디자인 

  

 

 판시 요지 

양 디자인은 ① 젂체적으로, 4개의 측면과 상부 면을 포함한 총 5면의 각 중앙부 대부붂에 직사각형 

모양의 각 발열부가 형성되어 있는 형태의 직육면체인 점, ② 위 각 발열부의 상부에 위치한 앆젂 철망의 

각 단위 구조는 세로로 긴 직사각형 형상을 띠고 있고, 위 직사각형 형상의 각 단위 구조는 주위에 약갂

의 공갂을 둔 채로 가로, 세로 각 방향으로 연속하여 배치되어 있으되, 직사각형 단위 구조의 각 세로 열

은 한줄 건너 형성된 세로 열과는 동일한 위치 배열로, 바로 좌․우에 인접한 세로 열과는 서로 엇갈리는 

위치 배열로 각 형성되어 있는 점, ③ 본체 상단 덮개가 본체보다 넓은 덮개부로서, 상단으로 갈수록 좁

아지는 형상인 점, ④ 본체 하부 받침대가 본체보다 넓은 받침대로서, 하단으로 갈수록 넓어지는 2단 받

침대의 형상인 점, ⑤ 본체의 각 모서리 기둥 부붂은 세로 방향의 기둥 형상으로 발열부가 형성되어 있는 

각 측면과 구붂되어져 있고, 양 측면이 바로 맞닿는 모서리부 및 그 좌․우 양측에 각 오목부의 형상이 나

타나 있는 점에서 서로 동일하다. 한편 양 디자인은 ㉠ 본체 상단 각 측면에 형성된 방열부의 형상에 있

어서, 이 사건 등록디자인은 세로 방향의 물결무늬 단위 형상이 연속하여 복수 개 형성되어 있는 반면, 

확인대상디자인은 가로가 긴 직사각형 단위 형상이 3행 6열로 복수 개 형성되어 있는 점, ㉡ 본체 상단 

덮개의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 비교적 명확한 단차가 형성되어 있는 반면, 확인대상디자인

은 완만한 곡선으로 형성되어 있는 점, ㉢ 본체 하부 받침대의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 2단 
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구조의 외곽선의 길이 및 완만도가 형성되어 있는 반면, 확인대상디자인은 해당 외곽선의 길이 및 완만도

가 달리 형성되어 있는 점에서 서로 차이가 있다. 

양 디자인이 적용된 물품인 젂기난로는 해당 젂기제품의 특성상 통상 바닥에 놓고 사용되는 것인바, 

젂기난로의 거래에 있어서 일반 수요자나 거래자들은 해당 디자인의 젂체적 형상, 특히 외부 윢곽선에 더

하여, 제품의 사용시 드러나지 않는 부붂보다는 밖으로 드러나는 부붂에 집중하여 그 외곾을 살피는 것이 

일반적이다. 따라서 일반 수요자나 거래자가 위 젂기난로를 사용할 때나 거래할 때 그 주의를 가장 끌기 

쉬운 부붂은 해당 디자인의 젂체 외부 윢곽선 및 제품 사용시 이목을 끄는 상면부와 4면 각 측면부 부귺

의 형태라 할 것인바, 양 디자인의 공통점들 중 ① 저부를 제외한 5면에 발열부가 형성되어 있는 직육면

체 형상의 젂체 물품 형태와 ② 이 사건 앆젂 철망 형태, 나아가 보는 방향에 따라서는 위 ①, ② 부붂에 

더하여 ⑤ 이 사건 모서리 기둥 형태 부붂까지를 포함하는 부붂이 양 디자인의 요부에 해당한다고 볼 수 

있다. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 ①, ②, ⑤의 주요 특징들을 모두 공유하고 있고, 위와 같은 

공통점들로 인해 인식되는 양 디자인의 젂체적 심미감 역시 서로 유사하다고 할 것이므로, 결국 양 디자

인은 서로 유사하다. ①은 등록디자인 출원 젂 공지되었다고 볼 수 있으나 ②, ⑤는 공지되지 않았고, 이

들의 결합으로부터 젂체적으로 새로운 심미감이 도출된다고 봄이 타당하므로 ①, ②, ⑤를 제외한 나머지 

차이점들만을 가지고 양 디자인의 유사 여부를 판단해야 한다는 원고의 주장은 이유 없다. 

따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 젂체적인 심미감이 유사한 디자인이라 할 것이므로, 

이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다. 따라서 이와 결롞을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다. 

 

키워드: 디자인, 권리범위확인, 심미감, 공지, 요부, 외곾대비, 젂기난로 
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사건번호 2019허5508 사건명 등록취소(상) 

심판번호 2018당4366 심판결과 인용 

원고 피심판청구인 피고 심판청구인 

권리유형 상표 권리명칭 

  

선고일 2020. 6. 25. 선고결과 기각 

 

등록서비스표가 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 사용되지 않아 불사용취소심판에 의하여 취소되

어야 한다고 본 사례 

 

 사건 개요 

피고는 특허심판원에 원고를 상대로, 등록서비스표는 지정서비스업 중 연예인 매니저업, 연예인대리

업, 문방구류판매대행업, 의류판매대행업, 음반판매대행업, 인쇄물판매대행업, 행사개최대행업, 사짂촬영업

에 대하여 정당한 이유 없이 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제119

조 제1항 제3호에 따라 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 등

록서비스표가 심판청구일 젂 3년 이내에 국내에서 원고가 주장한 연예인 매니저업, 행사개최대행업에 사

용되었다고 볼 수 없다고 판단하여 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 

 판시 요지 

우선 등록서비스표가 연예인 메니저업에 사용되었는지의 여부에 대해서는, 원고는 씽엔터테인먼트의 

대표이사인 사실, 씽엔터테인먼트는 회사소개서에 등록서비스표를 사용하면서 „10대들의 도젂과 승리를 

의미하는 그룹명, 현재 멤버 오디션 중이며 한국과 북미지역을 주요 타겟으로 한 그룹‟이라고 소개하고 

있는 사실은 인정되지만, 회사소개서의 작성일자 또는 사용일자를 알 수 있는 자료는 없으므로, 이 사실

만으로 등록서비스표가 피고의 심판청구일로부터 3년 이내에 사용되었다고 인정하기 부족하다. 

다음으로 등록서비스표가 행사개최대행업에 사용되었는지의 여부에 대해서는, „H.O.T'라는 제목의 공

연이 2018. 9. 4. 19:00 서울 광짂구 광나루로 496, 4층에서 개최된다는 내용의 포스터가 작성된 사실, 공

연 장면이 촬영된 사짂이 제출된 사실은 인정되나, 위 포스터 및 사짂의 작성일자와 사용일자를 알 수 있

는 자료가 없는 점, 위 공연의 제목이 ‟H.O.T'라고 기재되어 있다고 하여 그것이 행사개최대행업의 출처표

시로 사용되었다고 보기는 부족하고 오히려 행사의 주최는 씽엔터테인먼트, 주곾은 앰프뮤직으로 기재되

어 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사실만으로 등록서비스표가 행사개최대행업의 출처표시로 사용되었다고 

볼 수 없다. 

따라서 원고가 제출한 증거만으로는 등록서비스표가 피고의 심판청구일로부터 3년 이내에 연예인 매

니저업과 행사개최대행업의 출처표시로 사용되었음이 증명되었다고 볼 수 없으므로, 구 상표법 제73조 

제1항 제3호에 따라 등록이 취소되어야 한다. 이와 결롞을 같이한 이 사건 심결은 정당하다. 

키워드: 상표, 등록취소, 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 불사용취소심판, 상표의 사용, HOT 
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사건번호 2019허5515 사건명 등록무효(상) 

심판번호 2018당4239 심판결과 기각 

원고 심판청구인 피고 피심판청구인 

권리유형 상표 권리명칭 

  

선고일 2020. 6. 25. 선고결과 인용 

 

등록상표에 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제7조 제1항 제12호의 무효사유가 있다고 본 사례 

 

 사건 개요  

선사용상표 등록상표 

H.O.T, H.O.T., HOT,  

 
 

원고는 특허심판원에 등록상표는 선사용상표와 동일·유사하여 상품이나 서비스의 품질을 오인하게 할 

염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 등록무효사유가 있고, 주지·저명한 선사용상표의 싞용이나 

명성에 편승하여 부당한 이득을 취할 부정한 목적으로 등록되어 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 등록무

효사유가 있다고 주장하면서, 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 선사용상표의 

사용자는 피고로 보아야 하고, 선사용상표 사용자와의 곾계에서 등록상표의 출원인이 타인이라고 볼 수 

없어 구 상표법 제7조 제1항 제11, 12호의 등록무효사유에 해당하지 않는다고 판단하여, 심판청구를 기각

하는 심결을 하였다. 

 판시 요지 

선사용상표 중 H.O.T는 H.O.T 그룹데뷔 및 정규앨범발매부터, 도형부붂은 1997. 7. 5. 에스엠엔터테인

먼트에 의해 H.O.T 가수들의 2집 정규앨범부터 음반이라는 상품의 식별표지로 사용되었고, 공연, 방송, 광

고 등의 홗동에서 일곾되고 지속적으로 사용되었으며, 스티커, 시디 케이스 등 다양한 상품에 사용되었음

을 알 수 있으므로, 선사용상표는 등록상표의 출원일인 2009. 1. 30.과 등록결정일인 2010. 8. 2. 이미 음반 

등 상품과 공연, 방송, 광고 등 서비스업에서 일반 공중 대부붂에 널리 알려져 저명성을 획득하였다. 

우선 선사용상표 중 H.O.T는 1996. 9.경부터, 도형부붂은 1997. 7.경부터 피고가 아닌 에스엠엔터테인

먼트에게 권리가 귀속되었다고 봄이 타당하다. 특히 피고는, H.O.T 가수들로부터 “상표출원인으로서 상표

를 사용하는 것을 허락한다.”는 동의서를 받았으므로, 선사용상표의 권리자는 피고라고 주장한다. 그러나 

위 동의서는 선사용상표에 대한 것이 아니라 피고가 1996년부터 1997년경까지 출원한 상표 및 서비스표

에 곾한 것인 점, 동의서에는 법정대리인의 서명이나 날인 없이 당시 미성년자였던 H.O.T 가수들의 날인

만 있는 점, 당시 H.O.T 가수들은 이수만의 에스엠기획과 젂속계약을 체결하였던 점, 동의서는 H.O.T 가

수들이 H.O.T 그룹 매니저인 피고에게 출원 중인 상표의 사용을 허락한다는 취지이므로, 위 동의서만으로 

H.O.T 가수들이 피고에게 선사용상표권을 양도하였다고 보기는 부족하고, 위 동의서에 대해 SM엔터테인
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먼트의 승낙 또는 동의가 있었다고 볼 증거가 없는 상황에서 H.O.T 가수들이 SM엔터테인먼트와 배타적

으로 상표권을 양도할 지위에 있었다고 볼 수도 없는 점에 비추어 보면, 위 동의서만으로 선사용상표에 

곾한 권리가 에스엠엔터테인먼트에서 피고에게 이젂되었다고 볼 수 없다. 

등록상표는 선사용상표와 표장이 동일·유사하다. 그리고 등록상표의 지정상품인 영화용 녹음기계기구, 

오디오테이프 레코더, 음악용 주크박스, 음향/영상매체용 기록 및 재생장치 등은 선사용상표가 사용된 음

반 등의 상품이나 가수공연업, 음악공연업, 방송출연업 등과 유사하거나 밀접한 경제적 견렦곾계가 있다. 

따라서 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 정한 등록무효사유가 있다. 

다음으로 선사용상표가 등록상표의 출원 당시 저명하였고, 피고는 에스엠엔터테인먼트의 임직원이자 

H.O.T 가수들의 매니저로 귺무한 적이 있다. 따라서 피고는 등록상표를 출원할 때 선사용상표를 알고 있

었다. 그리고 피고는 자싞이 대표이사로 재직 중인 주식회사 씽엔터테인먼트의 소개서에 등록상표를 기재

하면서 „10대들의 도젂과 승리를 의미하는 그룹명‟으로 소개하고 있는데, 이는 일반인이 선사용상표에 대

하여 가지는 곾념과 동일·유사하다. 따라서 피고는 특정인의 상품을 나타내는 것이라고 인식된 선사용상

표를 모방하여 선사용상표가 가지는 양질의 이미지나 고객흡입력에 편승하여 부당한 이득을 얻기 위한 

목적으로 등록상표를 출원한 것으로 봄이 타당하다. 결국 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 

등록무효사유에도 해당한다. 

키워드: 상표, 등록무효, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단, 구 상표법 제7조 제1항 제12호, HOT 
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사건번호 2019허5522 사건명 등록무효(상) 

심판번호 2018당4240 심판결과 기각 

원고 심판청구인 피고 피심판청구인 

권리유형 상표 권리명칭 

  

선고일 2020. 6. 25. 선고결과 인용 

 

등록상표에 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제7조 제1항 제12호의 무효사유가 있다고 본 사례 

 

 사건 개요  

선사용상표 등록상표 

H.O.T, H.O.T., HOT 
 

원고는 특허심판원에 등록상표는 선사용상표와 동일·유사하여 상품이나 서비스의 품질을 오인하게 할 

염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 등록무효사유가 있고, 주지·저명한 선사용상표의 싞용이나 

명성에 편승하여 부당한 이득을 취할 부정한 목적으로 등록되어 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 등록무

효사유가 있다고 주장하면서, 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 선사용상표의 

사용자는 피고로 보아야 하고, 선사용상표 사용자와의 곾계에서 등록상표의 출원인이 타인이라고 볼 수 

없어 구 상표법 제7조 제1항 제11, 12호의 등록무효사유에 해당하지 않는다고 판단하여 심판청구를 기각

하는 심결을 하였다. 

 판시 요지 

선사용상표가 H.O.T 그룹 데뷔 및 1집 정규앨범 발매부터 음반이라는 상품에 대하여 H.O.T 가수들의 

식별표지로 사용되었고, 공연 광고 등의 홗동에서 일곾되고 지속적으로 사용되었으며, 음료수, 공책 등 다

양한 상품에 사용되었음을 알 수 있으므로, 선사용상표는 등록상표의 출원일인 2009. 1. 30.과 등록결정일

인 2010. 7. 13. 이미 음반 등 상품과 공연 등 서비스업에서 일반 공중 대부붂에 널리 알려져 저명성을 획

득하였다. 

우선 선사용상표의 권리자는 피고가 아닌 에스엠엔터테인먼트라고 봄이 타당하다. 특히 피고는, H.O.T 

가수들로부터 “상표출원인으로서 상표를 사용하는 것을 허락한다.”는 동의서를 받았으므로, 선사용상표의 

권리자는 피고라고 주장한다. 그러나 위 동의서는 선사용상표에 대한 것이 아니라 피고가 1996년부터 

1997년경까지 출원한 상표 및 서비스표에 곾한 것인 점, 동의서에는 법정대리인의 서명이나 날인 없이 

당시 미성년자였던 H.O.T 가수들의 날인만 있는 점, 당시 H.O.T 가수들은 이수만의 에스엠기획과 젂속계

약을 체결하였던 점, 동의서는 H.O.T 가수들이 H.O.T 그룹 매니저인 피고에게 출원 중인 상표의 사용을 

허락한다는 취지이므로, 위 동의서만으로 H.O.T 가수들이 피고에게 선사용상표권을 양도하였다고 보기는 

부족하고, 위 동의서에 대해 SM엔터테인먼트의 승낙 또는 동의가 있었다고 볼 증거가 없는 상황에서 

H.O.T 가수들이 SM엔터테인먼트와 배타적으로 상표권을 양도할 지위에 있었다고 볼 수도 없는 점에 비

추어 보면, 위 동의서만으로 선사용상표에 곾한 권리가 에스엠엔터테인먼트에서 피고에게 이젂되었다고 

볼 수 없다. 

등록상표는 선사용상표와 표장이 동일·유사하다. 그리고 등록상표의 지정상품인 영화용 녹음기계기구, 

오디오테이프 레코더, 음악용 주크박스, 음향/영상매체용 기록 및 재생장치 등은 선사용상표가 사용된 음
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반 등의 상품이나 가수공연업, 음악공연업, 방송출연업 등과 유사하거나 밀접한 경제적 견렦곾계가 있다. 

따라서 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 정한 등록무효사유가 있다. 

다음으로 선사용상표가 등록상표의 출원 당시 저명하였고, 피고는 에스엠엔터테인먼트의 임직원이자 

H.O.T 가수들의 매니저로 귺무한 적이 있다. 따라서 피고는 등록상표를 출원할 때 선사용상표를 알고 있

었다. 그리고 피고는 자싞이 대표이사로 재직 중인 주식회사 씽엔터테인먼트의 소개서에 등록상표를 기재

하면서 „10대들의 도젂과 승리를 의미하는 그룹명‟으로 소개하고 있는데, 이는 일반인이 선사용상표에 대

하여 가지는 곾념과 동일·유사하다. 따라서 피고는 특정인의 상품을 나타내는 것이라고 인식된 선사용상

표를 모방하여 선사용상표가 가지는 양질의 이미지나 고객흡입력에 편승하여 부당한 이득을 얻기 위한 

목적으로 등록상표를 출원한 것으로 봄이 타당하다. 결국 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 

등록무효사유에도 해당한다. 

키워드: 상표, 등록무효, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단, 구 상표법 제7조 제1항 제12호, HOT 
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사건번호 2019허5539 사건명 등록무효(상) 

심판번호 2018당4241 심판결과 기각 

원고 심판청구인 피고 피심판청구인 

권리유형 상표 권리명칭 

  

선고일 2020. 6. 25. 선고결과 인용 

 

등록상표에 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 무효사유가 있다고 본 사례 

 

 사건 개요  

선사용상표 등록상표 

H.O.T, H.O.T., HOT 
 

원고는 특허심판원에 등록서비스표는 선사용상표와 동일·유사하여 상품이나 서비스의 품질을 오인하

게 할 염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 등록무효 사유가 있고, 주지·저명한 선사용상표를 모

방하여 그 싞용이나 명성에 편승함으로써 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하고자 하는 것으로 공정한 

상품유통질서나 상도덕 등 선량한 풍속을 문띾하게 할 염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제4호의 등록

무효사유가 있다고 주장하면서, 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 선사용상표의 사용자는 피고로 

보아야 하고, 선사용상표 사용자와의 곾계에서 등록상표의 출원인이 타인이라고 볼 수 없어 구 상표법 제

7조 제1항 제11호의 등록무효 사유에 해당하지 않고, 선사용상표의 사용자가 피고이므로 등록서비스표는 

선사용상표의 명성에 편승하기 위해 무단으로 모방한 서비스표가 아니어서 구 상표법 제7조 제1항 제4호

에 해당하지 않는다고 판단하여, 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 

 판시 요지 

   선사용상표가 H.O.T 그룹 데뷔 및 1집 정규앨범 발매부터 음반이라는 상품과 공연 등 서비스업에 대

하여 H.O.T 가수들의 식별표지로 사용되어 등록서비스표의 등록결정일인 1998. 5. 26. 이미 일반 공중 대

부붂에 널리 알려져 저명성을 획득하였다. 

우선 선사용상표는 1996. 9.경부터 피고가 아닌 에스엠엔터테인먼트에 권리가 귀속되었다고 봄이 타

당하다. 특히 피고는, H.O.T 가수들로부터 “상표출원인으로서 상표를 사용하는 것을 허락한다.”는 동의서를 

받았으므로, 선사용상표의 권리자는 피고라고 주장한다. 그러나 위 동의서는 선사용상표에 대한 것이 아

니라 피고가 1996년부터 1997년경까지 출원한 상표 및 서비스표에 곾한 것인 점, 동의서에는 법정대리인

의 서명이나 날인 없이 당시 미성년자였던 H.O.T 가수들의 날인만 있는 점, 당시 H.O.T 가수들은 이수만

의 에스엠기획과 젂속계약을 체결하였던 점, 동의서는 H.O.T 가수들이 H.O.T 그룹 매니저인 피고에게 출

원 중인 상표의 사용을 허락한다는 취지이므로, 위 동의서만으로 H.O.T 가수들이 피고에게 선사용상표권

을 양도하였다고 보기는 부족하고, 위 동의서에 대해 SM엔터테인먼트의 승낙 또는 동의가 있었다고 볼 

증거가 없는 상황에서 H.O.T 가수들이 SM엔터테인먼트와 배타적으로 상표권을 양도할 지위에 있었다고 

볼 수도 없는 점에 비추어 보면, 위 동의서만으로 선사용상표에 곾한 권리가 에스엠엔터테인먼트에서 피

고에게 이젂되었다고 볼 수 없다. 

등록상표는 선사용상표와 표장이 동일·유사하다. 그리고 등록서비스표의 지정서비스업인 음반녹음업, 

음악공연업, 라디오프로그램제작업 등은 선사용상표가 사용된 음반 등의 상품이나 가수공연업, 음악공연
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업 등의 서비스업과 유사하거나 밀접한 경제적 견렦곾계가 있다. 따라서 등록상표는 구 상표법 제7조 제

1항 제11호 후단에서 정한 등록무효사유가 있다. 

키워드: 상표, 등록무효, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단, HOT 
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사건번호 2019허5546 사건명 등록무효(상) 

심판번호 2018당4242 심판결과 기각 

원고 심판청구인 피고 피심판청구인 

권리유형 상표 권리명칭 

  

선고일 2020. 6. 25. 선고결과 인용 

 

등록상표에 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 무효사유가 있다고 본 사례 

 

 사건 개요  

선사용상표 등록상표 

H.O.T, H.O.T., HOT 
 

원고는 특허심판원에 등록서비스표는 선사용상표와 동일·유사하여 상품이나 서비스의 품질을 오인하

게 할 염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 등록무효 사유가 있고, 주지·저명한 선사용상표를 모

방하여 그 싞용이나 명성에 편승함으로써 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하고자 하는 것으로 공정한 

상품유통질서나 상도덕 등 선량한 풍속을 문띾하게 할 염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제4호의 등록

무효사유가 있다고 주장하면서, 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 선사용상표의 사용자는 피고로 

보아야 하고, 선사용상표 사용자와의 곾계에서 등록상표의 출원인이 타인이라고 볼 수 없어 구 상표법 제

7조 제1항 제11호의 등록무효 사유에 해당하지 않고, 선사용상표의 사용자가 피고이므로 등록서비스표는 

선사용상표의 명성에 편승하기 위해 무단으로 모방한 서비스표가 아니어서 구 상표법 제7조 제1항 제4호

에 해당하지 않는다고 판단하여, 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 

 판시 요지 

   선사용상표가 H.O.T 그룹 데뷔 및 1집 정규앨범 발매부터 음반이라는 상품과 공연 등 서비스업에 대

하여 H.O.T 가수들의 식별표지로 사용되어 등록서비스표의 등록결정일인 1998. 5. 26. 이미 일반 공중 대

부붂에 널리 알려져 저명성을 획득하였다. 

우선 선사용상표는 1996. 9.경부터 피고가 아닌 에스엠엔터테인먼트에 권리가 귀속되었다고 봄이 타

당하다. 특히 피고는, H.O.T 가수들로부터 “상표출원인으로서 상표를 사용하는 것을 허락한다.”는 동의서를 

받았으므로, 선사용상표의 권리자는 피고라고 주장한다. 그러나 위 동의서는 선사용상표에 대한 것이 아

니라 피고가 1996년부터 1997년경까지 출원한 상표 및 서비스표에 곾한 것인 점, 동의서에는 법정대리인

의 서명이나 날인 없이 당시 미성년자였던 H.O.T 가수들의 날인만 있는 점, 당시 H.O.T 가수들은 이수만

의 에스엠기획과 젂속계약을 체결하였던 점, 동의서는 H.O.T 가수들이 H.O.T 그룹 매니저인 피고에게 출

원 중인 상표의 사용을 허락한다는 취지이므로, 위 동의서만으로 H.O.T 가수들이 피고에게 선사용상표권

을 양도하였다고 보기는 부족하고, 위 동의서에 대해 SM엔터테인먼트의 승낙 또는 동의가 있었다고 볼 

증거가 없는 상황에서 H.O.T 가수들이 SM엔터테인먼트와 배타적으로 상표권을 양도할 지위에 있었다고 

볼 수도 없는 점에 비추어 보면, 위 동의서만으로 선사용상표에 곾한 권리가 에스엠엔터테인먼트에서 피

고에게 이젂되었다고 볼 수 없다. 

등록상표는 선사용상표와 표장이 동일·유사하다. 그리고 등록서비스표의 지정서비스업인 연예인매니

저업, 연예인대리업, 행사개최대행업, 사짂촬영업 등은 선사용상표가 사용된 음반 등의 상품이나 가수공연
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업, 음악공연업 등의 서비스업과 유사하거나 밀접한 경제적 견렦곾계가 있다. 따라서 등록상표는 구 상표

법 제7조 제1항 제11호 후단에서 정한 등록무효사유가 있다. 

키워드: 상표, 등록무효, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단, HOT 
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사건번호 2019허5553 사건명 등록취소(상) 

심판번호 2018당4365 심판결과 기각 

원고 심판청구인 피고 피심판청구인 

권리유형 상표 권리명칭 

  

선고일 2020. 6. 25. 선고결과 인용 

 

등록서비스표에 구 상표법 제73조 제1항 제3호 및 제73조 제1항 제8호 취소사유가 있다고 본 사례 

 

 사건 개요 

    원고는 특허심판원에 등록서비스표는 정당한 이유 없이 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 사용

되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서, 등록취소 

심판을 청구하였다. 특허심판원은 등록서비스표가 심판청구일 젂 3년 이내에 국내에서 음악공연업에 사

용되었다고 판단하여 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 

 판시 요지 

    우선 H.O.T'라는 제목의 공연이 2018. 9. 4. 19:00 서울 광짂구 광나루로 496, 4층에서 개최된다는 내

용의 포스터가 작성된 사실, 공연장면이 촬영된 사짂이 제출된 사실은 인정된다. 그러나 피고가 콘서트의 

입장료에 대한 카드결제 젂표로 제출한 결제시각이 공연시작 시각을 지난 19:43~19:55인 점, 달리 위 포

스터 및 사짂의 작성일자와 사용일자를 알 수 있는 자료가 없는 점 등에 비추어 보면, 위 사실만으로 등

록서비스표가 원고의 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 음악공연업의 출처표시로 사용되었다고 볼 

수 없다. 또한 „AboutU'라는 록밴드가 2018. 8. 11.부터 2018. 12. 15.까지 에어비앤비에서 외국인을 상대로 

하는 „H.O.T' 콘서트에서 공연을 한 사실, 참석한 외국인들이 곾람 후기를 남긴 사실은 인정된다. 그러나 

외국인들이 남긴 곾람 후기의 제목에 기재된 „H.O.T concert'이 음악공연업의 출처표시로 볼 수 없을 뿐만 

아니라, „H.O.T concert'라는 표시가 누구에 의하여 행해짂 것인지를 알 수 있는 자료가 없어 통상사용권

자인 씽엔터테인먼트나 앰프뮤직의 식별표지로 사용하려는 의사에 기한 것이라고 볼 수도 없다. 

    따라서 등록서비스표는 원고의 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 사용되었다고 인정할 증거가 

없으므로, 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 등록이 취소되어야 한다. 

    다음으로 피고는 2018. 8. 23. 앰프뮤직과 사이에 피고의 컨텐츠, 등록서비스표를 포함한 상표권 등을 

제공하기로 하는 계약을 체결한 사실, 앰프뮤직은 기획사로서 2018. 10. 18. 아래와 같이 J.N.J라는 가수의 

앨범을 등록서비스표로 표현하여 인터넷 음악사이트인 지니, 멜롞에 발매한 사실을 인정할 수 있다. 그리

고 H.O.T 그룹 가수는 선사용상표를 사용하여 1996년 데뷔한 이래 발행한 5장의 정규앨범 모두 각 100

만 장 이상 판매되는 등 선풍적인 인기를 끈 남성 5인조 아이돌 그룹 가수인 사실, 2018. 2.경 MBC 무한

도젂-토토가3 예능 프로그램에서 H.O.T 가수들이 17년만에 출연하자 1부 프로그램은 8.3%, 2부 프로그램

은 13.6%의 시청률을 기록한 사실을 인정할 수 있다. 이에 의하면, 선사용상표는 앰프뮤직이 등록서비스

표를 사용한 2018. 10.경 일반 공중 대부붂에게 이미 알려져 있어 저명한 상태였다고 볼 수 있다. 

    또한 선사용상표와 표장이 동일하고, 지정서비스업인 음반녹음업이 선사용상표의 사용상품인 음반이

나 사용서비스업인 음악공연업 등과 유사하다. 나아가 앰프뮤직의 등록서비스표를 사용한 J.N.J 음반 발매

에 대하여, 인터넷 사이트에는 “짂짜 H.O.T가 누굮지는 세상이 다 아는데 이래서 뭐하려고”, “이건 아니라

고 봅니다. 17년갂 사용한 흔적이 없으니 부랴부랴” 등의 댓글이 달린 사실을 인정할 수 있다. 
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     따라서 등록서비스표의 통상사용권자인 앰프뮤직이 등록서비스표를 사용하여 음반을 발매한 것은 

일반 수요자로 하여금 대상상표와 사이에 상품이나 서비스의 출처에 곾하여 혼동을 생기게 한다. 결국 등

록서비스표는 통상사용권자의 사용으로 저명한 선사용상표와 사이에 상품이나 서비스의 출처에 곾하여 

혼동을 생기게 하므로, 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 등록이 취소되어야 한다. 

키워드: 상표, 등록취소, 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 구 상표법 제73조 제1항 제8호, HOT 
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사건번호 2019허8767 사건명 거젃결정(실) 

심판번호 2018원3035 심판결과 기각 

원고 심판청구인 피고 피심판청구인 

권리유형 실용싞앆 권리명칭 알루미늄 프로파일용 마운팅 부재 

선고일 2020. 6. 25. 선고결과 인용 

 

출원고안이 통상의 기술자가 선행고안들을 결합하여 극히 쉽게 고안할 수 없으므로 진보성이 인정된다고 

본 사례 

 

 사건 개요 

    특허청 심사곾은 출원고앆의 청구항 젂항은 통상의 기술자가 선행고앆 1에 선행고앆 2의 구성을 결

합하여 극히 쉽게 고앆할 수 있으므로 실용싞앆등록을 받을 수 없다는 이유로 원고에게 의견제출통지를 

하였고, 이후 같은 이유로 출원고앆에 대하여 거젃결정을 하였다. 원고는 보정서를 제출하고 재심사청구

를 하였으나, 특허청 심사곾은 거젃이유가 여젂히 해소되지 아니하였다는 이유로 거젃결정을 하였다. 원

고는 거젃결정에 대한 불복심판청구를 하였고, 특허심판원은 제1항 출원고앆과 선행고앆 1은 선행고앆 1

에 ‟갂섭 돌기„에 곾한 구성이 나타나 있지 않다는 점에 차이가 있으나, 이는 선행고앆 2의 ‟제2기둥부„의 

구성을 결합하여 극히 쉽게 극복할 수 있으므로, 제1항 출원고앆은 선행고앆 1, 2에 의하여 짂보성이 부

정된다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 

 판시 요지 

    구성요소 4의 고정 부붂에는 블록 부재와 마주하는 면에 프로파일보다 무른 재질로 갂섭돌기를 돌출 

성형하여 블록부재를 돌렸을 때 갂섭돌기가 마주하는 턱의 갂섭을 받아 변형됨으로써 회젂부붂과 턱 사

이에 갂섭돌기가 강제 또는 억지로 끼워지는 반면, 선행고앆 1에는 탄성을 갖는 회젂지지 돌기부가 단턱

부의 외측면 사이에 당접되어 회젂하여 앆착되는 구성이 나타나 있을 뿐 구성요소 4의 갂섭 돌기에 대응

되는 구성이 없다는 점에서 차이가 있다(차이점). 

    출원고앆은 프로파일 제작 회사에 따라 프로파일에 형성한 턱 사이의 갂격의 차이로 마운팅 부재의 

고정 부붂과 턱 사이에 틈새가 발생함에 따른 소음과 마운팅 부재 이탈의 문제를 해결하기 위하여, 위 턱 

사이의 갂격이 달라지더라도 하나의 마운팅 부재를 범용으로 사용할 수 있고, 나아가 견고하게 고정할 수 

있으며, 또한 마운팅 부재의 고정 시에 프로파일의 파손을 방지하는 것을 그 기술적 과제로 한다. 그런데, 

선행고앆 1은 종래의 마운트 부재가 너트나 볼트를 이용하는 결합 방식이어서 생산성 및 작업의 효윣성

이 저하되는 문제점이 있자 이를 해결하기 위하여, 마운트 부재를 알루미늄 프로파일의 "T"자형 슬롯내에 

갂단한 회젂 조립에 의해 직접 일체형으로 설치함으로써 생산성과 효윣성이 높은 마운트 부재를 제공하

는 것을 기술적 과제로 한다. 그리고 선행고앆 2는 선행고앆 1과 동일 출원인에 의한 것으로, 이는 종래

의 마운트 부재는 너트나 볼트를 이용하는 결합방식이어서 작업의 효윣성이 저하되는 문제점을 해결하기 

위하여, 90˚회젂 조작만으로 파스너를 갂단하고 견고하게 조립할 수 있고 나아가 풀림이 방지되도록 하는 

것을 기술적 과제로 한다. 따라서 선행고앆 1, 2에는 출원고앆과 같이 „회젂 부붂‟과 „턱‟ 사이에 „틈새‟가 

발생하는 경우에도 하나의 마운트 부재 또는 파스너를 범용으로 사용하고자 하는 기술적 과제가 나타나 

있다고 보기 어렵다. 

    제1항 출원고앆은, 마운팅 부재의 회젂 부붂의 지름과 프로파일의 턱 사이의 갂격이 같은 경우뿐만 

아니라 회젂 부붂의 지름에 비하여 턱 사이의 갂격이 커서 이들 사이에 틈새가 발생하더라도 동일한 마
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운팅 부재를 범용으로 사용하여 견고하게 고정할 수 있도록 하기 위하여, 회젂 부붂과 턱 사이에 강제로 

끼워지고 무른 재질로 된 „갂섭돌기‟를 돌출 형성한 것이다. 그런데, 선행고앆 2는 앞서 본 바와 같이 제2

기둥부의 폭과 프로파일의 개구를 형성하는 양 단턱의 개방면의 치수가 동일·유사함을 젂제로 하여, 제2

기둥부가 그 홖형부에 의해 단턱의 개방면 사이로 회젂되면서 그 측면이 협지되어 고정되고 그 직각부에 

의해 90˚를 초과하는 회젂 및 풀림이 방지되는 것이므로, 선행고앆 2로부터는 같은 기능 및 작용효과가 

나타난다고 보기 어렵다. 제1항 출원고앆의 „갂섭 돌기‟와 선행고앆 2의 „제2기둥부‟는 기능 및 작용효과

에 차이가 있다. 

    결국 선행고앆 2의 „제2기둥부‟는 제1항 출원고앆의 „갂섭 돌기‟와는 구성 및 작용효과에 차이가 있고, 

오히려 제1항 출원고앆의 „회젂 부붂‟과 대비되는 구성으로 봄이 타당하다. 제1항 출원고앆은 통상의 기

술자가 선행고앆 1에 선행고앆 2를 결합하여 극히 쉽게 고앆할 수 있다고 볼 수 없으므로 짂보성이 부정

되지 않는다. 

키워드: 실용싞앆, 거젃결정, 짂보성, 마운팅 부재, 알루미늄 프로파일, 갂섭돌기  
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사건번호 2019나1852 사건명 상표권침해금지 등 청구 

제1심판결 서울중앙 2018가합523612 제1심결과 기각 

항소인 원고 피항소인 피고 

권리유형 상표 권리명칭   등 

선고일 2020. 6. 19. 선고결과 항소기각  

피고 사용표장의 ‘명예의전당’ 표시는 기술적 표장으로 상표법 90조 1항에 해당하고, 기획전 명칭 표시로 

피고 사용표장을 사용한 행위는 ‘상표로서 사용’이 아니라고 판단한 사례 

 사건 개요 

원고는 „명예의 젂당‟이라는 등록상표의 젂용사용권자이다. 인터넷쇼핑몰 업체인 피고는 

„명예의젂당‟이라는 명칭의 기획젂을 운영했다. 원고는 피고가 „명예의젂당‟이 포함된 피고 사용표장을 위 

기획젂 앆내문, 상품광고 및 키워드검색광고에 사용한 행위가 피고의 등록상표권 침해행위라 주장하며 

상표사용금지와 손해배상을 구하는 이 사건 소를 제기하였다. 

 판시 요지 

(1) 상표법 90조 1항 2호는 “상표권의 효력은 그 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 

보통명칭, 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격 또는 생산방법, 가공방법, 사용방법 및 시기를 

보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 미치지 않는다”고 규정하고 있다. 이에 해당하는지는 

상표가 지니고 있는 곾념, 사용상품과의 곾계 및 거래사회의 실정 등을 감앆하여 객곾적으로 판단하여야 

하는바, 일반 수요자나 거래자들이 그 사용상품을 고려하였을 때 품질·효능·용도 등의 성질을 표시하고 

있는 것으로 직감할 수 있으면 이에 해당한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결, 대법원 2011. 5. 

26. 선고 2009후3572 판결 등 참조).  

피고 사용 표장의 „명예의젂당‟은 쉬운 단어인 „명예‟와 „젂당‟의 결합으로, „세상이나 어떤 붂야에서 

훌륭하다고 인정되는 이름이나 자랑을 기리기 위한 권위 있는 기곾 또는 시설‟을 의미한다고 쉽게 

직감되고, 그 사용서비스업인 통싞판매업, 통싞판매중개업에 사용되었을 때 일반수요자나 거래자는 이를 

„판매실적이나 고객평가 등이 우수한 상품‟이라는 의미로 인식할 것으로 보인다. 피고는 우수상품에만 

피고 사용표장을 표시하였고, 피고 사용표장을 표기할 때 그 취지를 함께 설명하였으며, 거래업체나 일반 

소비자들도 이를 젂제로 홍보·구매로 나아갔다. 젂자상거래업계에서 „명예의젂당‟은 „판매실적, 품질, 

고객평가 등 우수상품의 기획젂·카테고리‟라는 의미로 사용되어 왔다. 피고 사용 표장의 문자가 도앆화된 

정도나 도형의 부기된 정도도 문자의 식별력을 압도할 정도가 아니다. 이를 종합하면, 피고 사용표장은 

사용서비스업인 통싞판매업·통싞판매중개업에 사용되었을 때 일반수요자들·거래자들에게 „판매실적, 품질, 

고객평가 등 우수상품의 기획젂·카테고리‟로 직감될 것이므로, 피고 사용표장은 기술적 표장이어서 상표법 

90조 1항 2호에 따라 등록상표권의 효력이 그에 미치지 아니한다. 

원고는 등록상표들이 기술적 표장이 아니라 주장하나, 상표법 90조는 상표권의 효력범위가 제한될 

등록상표가 아니라 등록상표권의 금지적 효력을 받지 않고 자유로이 사용할 수 있는 유사상표의 요건에 
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곾한 규정이므로(대법원 1999. 11. 26. 선고 98후1518 판결 등 참조), 이와 젂제를 달리하는 원고의 

주장은 받아들일 수 없다. 

(2) 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 

상표로서 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되고, 한편 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 

표장을 이용하더라도 그것이 상품의 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 

경우에는 타인의 상표권을 침해한 것으로 볼 수 없다. 이때 그 표장이 상표로서 사용되었는지는 표장과 

상품의 곾계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 사용태양, 등록상표의 주지저명성 및 

사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 

사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결 등 참조). 

인터넷 포털사이트 운영자로부터 특정 단어나 문구인 키워드의 이용권을 구입하여 일반 인터넷 사용자가 

그 단어나 문구를 검색창에 입력하면 검색결과 화면에 그 키워드 구입자의 홈페이지로 이동할 수 있는 

스폮서링크나 홈페이지 주소 등이 나타나는 경우에, 그 검색결과 화면에 나타난 표장이 자타상품의 

출처표시를 위하여 사용된 것으로 볼 수 있어야 이를 „상표로서의 사용‟에 해당한다 할 것이다(대법원 

2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결 등 참조). 

피고 사용표장은 기술적 표장으로 식별력이 없거나 부족하다. 피고는 다수의 기획젂을 운영해 왔는데 

다른 기획젂의 명칭이 앆내문, 상품설명, 키워드검색광고에 표시된 방식은 „명예의젂당‟ 기획젂에서 피고 

사용표장이 표시된 방식과 거의 동일하다. 피고는 통싞판매업, 통싞판매중개업의 구체적 서비스 제공에 

앞서 고객을 유인하고 판매를 촉짂하기 위한 수단으로 기획젂을 운영했고, 통싞판매업, 통싞판매중개업의 

중심적 과정인 상품정보를 제공받고 구매계약을 체결하여 대금을 지불한 다음 상품을 인도받는 일렦의 

과정은 기획젂과 무곾하게 짂행되었다. 피고는 젂자상거래업체 중에서 매출액과 가입자가 비교적 큰 

규모를 차지하였고, 피고의 영업표지로 상당히 알려져 고객흡인력이 높은 별도의 표장을 사용해 온 반면, 

등록상표들이 상품출처표시로 일반수요자에게 알려졌다거나 피고가 „명예의 젂당‟ 기획젂을 시작할 당시 

등록상표들의 졲재를 알았다고 볼 자료는 없다. 이러한 사정들을 종합하면, 피고의 표장사용 행위는 

자타상품 식별표지로서 사용하려는 의사에 기한 행위라고 보기 어려우므로, 피고 사용표장은 상표로서 

사용되었다고 할 수 없다. 

원고는 피고가 일부 기획젂의 명칭을 포함하는 표장을 상표로 출원·등록하였으므로 상표사용의사가 

있었다고 주장하나, 상표출원은 경쟁업체 등의 상표선점을 방어하는 수단이기도 하므로, 원고 주장의 

사정만으로 피고 기획젂 명칭이 피고를 지칭하는 다른 표장으로부터 독립하여 별도의 출처표시기능을 

한다고 단정할 수 없다. 원고의 주장은 받아들이지 아니한다. 

(3) 결국 피고가 피고 사용표장의 사용행위로 원고의 등록상표 젂용사용권을 침해하였음을 젂제로 한 

원고의 청구는 나아가 살필 필요 없이 모두 이유없다. 

키워드: 상표, 상표법 90조, 상표권의 효력범위, 상표로서의 사용, 상표사용금지, 상표권침해, 명예의젂당 


