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우리나라에서는 상표를 사용하고 있지 않더라도 사용하고자 하는 자도 원하는 상표를 출원하여 등록 받을 수 있도록
하고 있다(상표법 제3조). 이러한 제도 하에서는 사용되고 있지 않는 다수의 상표가 등록됨으로써 상표를 선택할 수
있는 선택의 폭이 좁아지게 되는 단점이 있다고 할 수 있다. 따라서 이를 보완하기 위하여 일정 기간(3년) 동안 사용
되지 않고 있는 상표에 대해서는 이해관계가 있는 사람의 심판청구에 의하여 등록된 상표를 취소시킬 수 있는 불사
용 취소심판 제도를 두고 있다.

일반적으로 상표의 사용이라고 함은 등록된 것과 동일성이 있는 범위 내에서 사용되어야 하는데(상표의 정당 사용),
여기서 등록된 상표가 한글 및 영문으로 구성되는데, 실제 사용은 그 중에서 어느 하나(영문 또는 한글) 만을 사용한
경우가 그 동안 문제시 되어 왔다. 즉 지금까지의 선례에 의하면, 영문자 및 국문자로 구성되는 상표에서 어느 하나
만을 사용한 경우에는 상표의 정당 사용이라고 인정되지 않고 있었다.

불사용으로 인한 상표등록취소에 있어서 ‘등록상표를 사용’한다고 함을 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말
하고 ‘동일한 상표’에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포
함된다(대법원 2009.05.14. 선고 2009후665 판결 등 참조). 

(이건 사건 상표등록]                          [실사용상표]

영문자 ‘CONTINENTAL’과 한글음역 “콘티넨탈＂이 2단으로 병기된 등록상표에 있어서 영문자 부분과 한글음역 부
분이 모두 “대륙(풍)의＂라는 의미로 관념될 뿐 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 또한 영문자 부분
“CONTINENTAL”은 한글음역 부분 “콘티넨탈＂의 병기 없이도 “콘티넨탈＂로 동일하게 호칭되므로 실사용상표
“CONTINENTAL”의 사용은 이 사건 등록상표의 사용에 해당한다. 따라서, 이와 반대의 견지에서 실사용상표는 등록
상표의 사용으로 볼 수 없다는 원심판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송한다.

종래 영문자와 한글 음역이 결합된 등록상표를 영문자 또는 한글음역 부분만으로 실제 사용한 경우 (예컨대
“POPO+뽀뽀＂→”뽀뽀”, “TIFANY+티파니”→”TIFANY”로 각각 사용한 경우) 등록상표의 사용으로 볼 수 없다는 다수
대법원판례(92후 698 판결, 2001후 2542판결등)

(1) 이 사건 2012후 2463호 등록취소 대법원 판결은 전원합의체 판결로서 영문자와 한글음역이 결합된 등록상표의
사용으로 인정되는 범위, 즉 동일성의 범위를 넓게 해석한 점에 의의가 있습니다. 이 사건 판결은 상표권자의
과중한 사용의무부담을 경감함과 동시에 영문자와 한글음역이 결합된 등록상표의 경우 실제로 영문자 또는 한
글음역 부분만으로 사용되는 경우가 많고 이 경우 일반수요자도 등록상표와 동일한 상표라고 인식하고 있는 현
실의 거래실정을 반영한 취지의 판결입니다.

(2) 그러나 예컨대 식별력 있는 도형과 영문자가 결합된 경우 또는 영문자와 한글번역(에컨대 GIANT+거인)이 결합
된 2개의 요부로 구성된 등록상표의 경우 그 일부인 영문자 부분만으로 사용한 경우에는 상기 판례와 달리 여전
히 등록상표의 사용으로 인정될 수 없다는 점에 유의할 필요가 있습니다.

2012후 2463 상표등록(불사용)취소(대법원 2013.09.30. 선고 전원합의체 판결)
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