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특 허 법 원

제 2 부

결

사       건 2018허1783  거 결 (상)

원       고 스 래버러토리즈, 인크. (Venus Laboratories, Inc.)

미합 국 

       고 특허청장

소송 행자

변  종 결 2018. 5. 17.

 결  고 2018. 5. 31.

주 문

1. 원고  청구를 각 다.

2. 소송 용  원고가 부담 다.

청 구 취 지

특허심 원이 2018. 1. 4. 2016원4682 사건에 여  심결  취소 다.

이 유
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1. 기초사실

  가. 이 사건 출원상표

     (1) 출원일/ 출원번  : 2015. 8. 6./ 40-2015-58774

     (2) 장 : 

     (3) 지 상품 : [별지]  같다. 

  나. 이 사건 심결의 경위 등

     (1) 원고  이 사건 출원상 에 여, 특허청 심사  2016. 1. 4. “이 사건 출

원상 는 타인  등 상  800933  ‘ ’, 등 국 상  

1025368  ‘ ’  그 장  지 상품이 동일 는 사 여 상 법(2016. 

2. 29. 법  14033  부개   것, 이  ‘구 상 법’이라 다) 7조 1

항 7 에 해당  뿐만 니라, 그 일부 지 상품  상품명이 부 합 여 구 상 법 

10조 1항에도 해당 므 , 그 등    없다”는 거 이 를 통지 다.

     (2) 원고는 2016. 4. 1.  거 이 에  견   보 를 출 나, 특

허청 심사  2016. 5. 16. “원고  견   보 에 여 재심사 라도 거

이   구 상 법 7조 1항 7  부분이 해소 지 다”는 이  거 결  

다.

     (3) 이에 원고는 2016. 8. 9. 특허심 원에  거 결 에  불복심  청구

는데, 특허심 원   심 청구를 2016원4682  심리   2017. 9. 7. “이 

사건 출원상  ‘ ’는 ‘지구( 경) 인 품’ 등  미
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 인식 어 그 지 상품  질(원재료, 품질, 효능 등)  시  뿐만 니라 장 

체 도 식별 이 없 므 , 구 상 법 6조 1항 3   7 에 여 등

   없다”는 새 운 거 이 를 통지 다.

     (4) 그 후 특허심 원  2018. 1. 4. “이 사건 출원상 는 구 상 법 6조 1항 

3  ‘  장’에 해당  뿐만 니라, 같  항 7  ‘ 구  업 에  

상품  시 는 것인지를 식별   없는 상 ’에도 해당 므 , 그 등    

없다”는 이 , 원고   심 청구를 각 는 이 사건 심결  다.

     (5) 편, 원고는  거 결 에  불복심  청구 인 2016. 8. 5. 특허심 원

에 당  구 상 법 7조 1항 7  거 이  지 었  등 상   국 등

상 (지 상품  “toys for domestic pets" 부분)에 여 구 상 법 73조 1항 

3 에  취소심  각 청구(2016당2361, 2016당2364) 고, 그 각 인용심결이 

2017. 4. 22.  2017. 4. 18.   있다.

  [인 근거] 다  없는 사실, 갑 1 내지 5 증(가지번  있는 것  가지번  포함)

 각 재, 변  체  취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

  가. 원고 주장의 요지(심결취소사유)

     다 과 같  이  이 사건 심결  법 여 취소 어야 다.

     (1) 이 사건 심결에는 그 심 과 에  새 운 거 이 를 들어 심결  차상 

법이 있다.

        - 거 결 에  불복심 과 에  새 운 거 이 를 들어 심결 는 경우 

종  거 결  이 를 보 는 면에  이루어 어야  것임에도, 이  달리 식



- 4 -

별  결이라는 새 운 거 이 통지를 함 써, 심사  심 과 에  원고가  

번 심사  회를 탈 고,  거 이   등 상 들에 여 취소

심 지 청구 면  그 거 이 를 극복   원고  노  미 게 만들었

며, 식별  결  새 운 거 이   일부 상품  삭  보 함 써 거 이

를 극복   있는 회를 원천  탈  이 사건 심결  차  법 다.

     (2) 이 사건 출원상 는 구 상 법 6조 1항 3   7 에 해당 지 

에도 이  달리 단  이 사건 심결  법 다.

        - 이 사건 출원상  ‘ ’는, 그 구  단어들  미

상 '지구   품', '지구에  품' 도  미  해 어야 는 것

, 이를 이 사건 심결과 같이 ‘지구( 경) 인 품’  해 는 것  자연스럽

지 고 어법 도 른 해 이 니며,  그  같이 해 다고 라도 이

는 그 지 상품  품질, 효능 등 질  시 는 도에 불과  뿐 이를 직감시키는 

도에 이른다고 보 는 어 우므 , 구 상 법 6조 1항 3 에 해당 지 는

다.

        - 이 사건 출원상 는 일  리 사용 고 있는 상 가 니고, 원고가 

지난 50  이상 사용해  결과 일  요자들에게 원고  상품 지  리  있

므 , 구 상 법 6조 1항 7 에도 해당 지 는다.

  나. 절차상 위법 여부

     원고는, “거 결 에  불복심 과 에  새 운 거 이 를 들어 심결 는 

경우 종  거 결  이 를 보 는 면에  이루어 어야  것임에도, 이  달

리 식별  결이라는 새 운 거 이 를 통지 고 이에 근거 여 이루어진 이 사건 
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심결에는 그 심 과 에 차상 법이 있다”는 취지  주장 다.

     그러나 구 상 법 23조 2항  “심사  상 등 거 결  는 경우에

는 출원인에게 거 이 를 통지 여야 다. 이 경우 출원인  산업통상자원부  

는 간 내에 거 이 에  견 를 출   있다”, 같  조 4항  “ 2

항 후단에 른 간 내에 견 를 출 지 니  출원인  그 간  만료일부  

2개월 이내에 상 에  차를 계속 진행  것  신청 고, 그 간 내에 거 이

에  견 를 출   있다”고 규 고 있고, 같  법 81조 1항, 3항  

거 결 에  불복심 에  그 거 결  이  다른 거 이 를 견  경우에 

 규  용 도  어 있다.

     이들 규  심   고 심 도  신용  지  여 보 지 

니 면 다는 공익상  요구에 인 는 이른  강행규 이므 , 거 결 에 

 불복심 에  종래  거 결  이 는 다른 새 운 거 이 를 들어 심결 면

 출원인에게 견  출  회를 주지 니 다면 이는 법 지만, 거 결  

이 는 거 이 통지  재이  그 주  취지가 부합 면 족 고, 거 결 에 

 불복심 에  그 거 결  이  다른 거 이 를 견  경우가 니라면 거

이  통지는 요 지 니 다( 법원 1999. 11. 12. 고 98후300 결 등 참조).

      같  규   법리에 면, 거 결 에  불복심 과 에  새 운 거

이 를 들어 심결 는 경우 종  거 결  이 를 보 는 면에  이루어 야 

다는 원고  주장  그 새 운 거 이 에  통지가 이루어지지  경우에만 

차  법사  그 미를 가질  있는 것이다. 즉, 거 결 에  불복심 에

 새 운 거 이 를 들어 심결 는 것  원고  주장과 달리 원  허용 는 
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것이고, 다만 이 경우 출원인에게 견  출  회를 주   통지가 요  것

일 뿐이다.

     그런데 이 사건 심결   본  같이 그 심 과 에  새 운 거 이 에 

 통지를 여 출원인인 원고에게 그 거 이 에  견  출  회를  다

 이루어진 것이므 , 이 사건 심결에 원고 주장과 같  차상 법이 있다고   

없다.

     라  원고   주장  이를 들일  없다.

  다. 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호 해당 여부

     (1)  법리

        구 상 법 6조 1항 3 가 상품  산지, 품질, 효능, 용도 등  보통  

사용 는 법  시  장만   상 를 등   없도   것  그  같

  상 는 통상 상품  통과 에  요  시여  구라도 이를 사용  

요가 있고 그 사용  원  에 이를 특 인에게 독 타  사용 게  

 없다는 공익상  요청과 이  같  상 를 허용  경우에는 타인  동종 상품과  

계에  식별이 어 다는 에 그 이 가 있는 것이므 , 어느 상 가 이에 해당 는

지  여부는 그 상 가 지니고 있는 , 지 상품과  계  거래사회  실  등

 감 여 객  단 여야 다( 법원 2004. 8. 16. 고 2002후1140 결 등 

참조).

     구 상 법 6조 1항  상 등    없는 경우  나  7 에  “

1  내지 6  외에 요자가 구  업 에  상품  시 는 것인가를 식별

  없는 상 ”를 규 고 있는데, 이는 같  조항  1  내지 6 에 해당 지 
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니 는 상 라도 자  상품과 타인  상품 사이  출처를 식별   없는 상 는 

등    없다는 미이다. 어떤 상 가 식별  없는 상 에 해당 는지는 그 

상 가 지니고 있는 , 지 상품과  계  거래사회  실  등  감 여 객

 결 여야 는데, 사회통 상 자타상품  식별  인  곤란 거나 공

익상 특 인에게 그 상 를 독 시키는 것이 당 지 다고 인 는 경우에 그 상

는 식별 이 없다고  것이다( 법원 2012. 12. 27. 고 2012후2951 결 등 참

조).

     (2)   단

        이 사건 출원상  ‘ ’는 자 ‘EARTH’, ‘FRIEND

LY’  ‘PRODUCTS’   개  단어가 병 어 구  자상 이다.

     그런데 이 사건 출원상 를 구 는 자 ‘EARTH’, ‘FRIENDLY’  ‘PRODUC

TS’는 우리나라  어 보 에 추어 볼   쉬운 단어들  그 일  

결합  이루어진 자상 인 이 사건 출원상 는 체  ‘지구( 경) 인 

품’ 등  미  해 ,   있는 것이므 , 그 지 상품인 ‘   얼  용해용 

, 탁용 , 공  탈취 , 종이  건’ 등에 이 사건 출원상 가 사용  경우

에는 그 상품들이 ‘지구( 경) 인 품’ 내지 ‘ 경 품’이라는 등  미  

직  인식 는 등 일  요자  여  지 상품  품질이나 효능 등  직감

게 다.

     게다가  6, 10 내지 13 증  각 재  상에 면, 이 사건 출원상

 지 상품과 동일 내지 사  상품군인 ‘ ’, ‘샴푸’, 탁 ‘, ’ 라스틱 품‘ 등에

 ‘ 경 품’이라는 용어가 상품  품질이나 효능  는 용어  다  사용
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는 사실  인   있 므 , 이 사건 출원상   같  해 , 에 해당 는 

‘ 경 품’이 상품  품질이나 효능 등  나타내는 데 리 사용 고 있는 것이 거

래사회  실 임    있다.

      같  이 사건 출원상  , 지 상품과  계  거래사회  실  등

 감  , 이 사건 출원상 는 그 지 상품  품질, 효능 등  직  시

는  장  사회통 상 자타상품  식별  인  곤란  뿐만 니라, 

동종  거래업계에 종사 는 모든 사람에게 그 사용이 개 어야 는 장  공

익상 특 인에게 독 시키는 것이 당 지 므 , 구 상 법 6조 1항 3  

 7 에 해당 다.

     (3) 원고  주장에  단

        (가) 원고는, “이 사건 출원상  ‘ ’는, 그 구  단

어들  'FRIENDLY'가 이 (-)에 해 에 는 ‘EARTH'  결합 어 복합 용사

 쓰이지 는 이상 '지구 인 품’과 같  미가 도출   없고, 이러  어

법  매우 높   어지식  요 는 어 운 내용  일  요자들이 쉽게 

직감 다고 보  어 우며, ‘EARTH'는 ' 경’  미도 니므 , 체  ‘지구(

경) 인 품’  미  해   없다.  그  같이 해 다고 라도, 그 

미는 구  단어들 부  직감 는 자연스러운 해 이라 보다 구  단어들에 해 

심사 고   나   있는 2차  에 불과  뿐만 니라 매우 추상 인 

미  지 상품  품질, 효능 등 질  직  나타내는 시  보  어 다”는 

취지  주장 다.

     그러나 갑 6 증  2, 5,  4 증  각 재에 면 ‘FRIENDLY’는 “( 히 
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합  용사에 ) … 인”( 이버 어사 ), ‘EARTH-FRIENDLY'는 “지구( 경) 

인”( 이버 어사 ), ‘EARTH FRIENDLY'는 “지구에 인, 경에 해를 끼

지 는”(다  어사 )이라는 사  미를 가지는 ,  내용  종합 면 ‘FRIEN

DLY’가 ’ … 인‘  미  사용 는 경우 ‘ 히’ 합  용사  사용 는 지

만 원고  주장과 같이 드시 이 (-)  결합 어 복합(합 ) 용사  사용  경

우에만 ’ … 인‘  미  해   있는 것  니고 이 (-) 없이 사용

라도 ’ … 인‘  미  해   있는 것이며, 나 가 ‘EARTH-FRIENDLY'  

‘EARTH FRIENDLY' 양자 모  ’ 경‘  미를 포함 는 ’지구( 경) 인‘  미

 해   있    있다.

     라  이 사건 출원상  ‘ ’는 체  ‘지구(

경) 인 품’  미  해 는 것이 어법상 르고도 자연스러운 해 이고, 

이  같이 ‘지구( 경) 인 품’  미  는 이 사건 출원상 가 그 지

상품인 ‘   얼  용해용 , 탁용 , 공  탈취 , 종이  건’ 등에 사용

 경우에는 그 상품들이 ‘지구( 경) 인 품’ 내지 ‘ 경 품’ 등  미  

직  인식 는 등 일  요자  여  지 상품  품질이나 효능 등  직감

게 함   본  같 므 , 원고   주장  이를 들일  없다.

        (나) 원고는, “이 사건 출원상  구 이 사  상 들이 국내에 다  등

어 있  뿐만 니라 이 사건 출원상 가 외국에  이미 등  도 있 므 , 이 

사건 출원상 는 그 식별 이 인 어 등 어야 다”는 취지  주장 다.

     그러나 상  등 격  는 지 상품과  계에  개별  단 어

야 고, 다른 상  등 는 특  상 가 등 어야  근거가   없는 것이며
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( 법원 2006. 5. 12. 고 2005후353 결 등 참조), 출원상  등  가부는 우리 상

법에 여 그 지 상품과 여 독립  단  것이지 법 나 언어습 이 

다른 외국  등 에 구  것도 니다( 법원 2003. 5. 16. 고 2002후1768 

결 등 참조).

     라  이  다른 에  원고   주장도 이를 들일  없다.

        (다) 원고는, “미국에  1967  창업  이래 50  이상 약 200개 품에 

여 이 사건 출원상 를 사용해 고, 특히 이 사건 출원상  동일  명칭  계열사

인 ‘Earth Friendly Products'에  극  사업  담당해 며, 국내에도 2011

부  상당량  원고 품  출해 고 있는 등 이 사건 출원상 는 원고  상  

높  인지도를 보 고 있어 식별  갖춘 장에 해당 므  구 상 법 6조 1

항 7 에 해당 지 는다”는 취지  주장 다.

     그러나 구 상 법 6조 1항 7 는 상  본래  식별 이 없거나 미약 다

는  이   것이므 , 시 원고 주장  인지도가 인 다고 라도 이는 

구 상 법 6조 2항  사용에  식별  취득  등   있게 는 것에 불

과  뿐 그  같  사  당  없거나 미약했  본래  식별 이 다시 인 어 구 

상 법 6조 1항 7 에 해당 지 게 는 것  니다.

     , 원고   주장  구 상 법 6조 2항  사용에  식별  취득  주

장 는 것  해 다고 라도, 외국에  상  사용이 그 상  국내에  

인지도에 직 인 향  미 는 것이 닌 , 구 상 법 6조 2항  원래 식별

이 없거나 미약 여 등    없는 상 여  특 인에게 독  사용 도  

는 것이 당 지  상 에 여 특 인이 상당  간에 걸쳐 독 , 계속
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 그 상 를 사용  결과 일  요자나 거래자에게 식별  취득  경우 외

 상  등  인 여  권리를 부여 는 것이므 , 상 가 요자 간에 특

인  상품에  출처를 시 는 것  식별   있게  경우라고 인  해

는, 상 가 품질․효능 등  직  시 는 강도, 상  사용 간, 사용횟  

 사용  계속 , 그 상 가 부착  상품  생산․ 매량  시장 , 고․

 법, 횟 , 내용, 간  그 , 상품품질  우 , 상 사용자  명 과 신용, 

상  경합  사용  도  태양 등  종합  고  , 당해 상 가 사용  

상품에  거래자  요자에게 특 인  상품  시 는 것  인식 에 이르

다는 이 증거에 여 명 히 인 어야 는 (특허법원 2016. 8. 19. 고 20

16허2508 결 등 참조) 등에 추어 볼 , 원고가 출  갑 12 내지 15 증  각 

재  상만 는 이 사건 출원상 가 그 지 상품에 사용  결과 국내 요자 간

에 특 인  상품에  출처를 시 는 것  식별   있게 었  인  

부족 고, 달리 이를 인  증거가 없 므 , 이 사건 출원상 는 구 상 법 6조 

2항  사용에  식별  취득 다고 볼 도 없다.

     라  원고   주장 역시 이를 들일  없다.

  라. 이 사건 심결의 위법 여부

     결국 이 사건 출원상 는 구 상 법 6조 1항 3   7 에 해당 므

(같  조 2항  사용에  식별  취득 다고 볼 도 없다) 상 등   

 없다. 이 사건 심결  이  결  같이  것  그 심 과 에 차상 법도 

없 므  법 다.

3. 결  론
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  그 다면 이 사건 심결  취소를 구 는 원고  청구는 이  없 므  이를 각

 여 주 과 같이 결 다.

재 장      사 이

            사 나상훈

            사 이지

[별지]

이 사건 출원상표의 지정상품

 - 상품류 분 제01류의 눈 및 얼음 용해용 화학제(Chemical preparations for melting sno
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w and ice), 애완견 배변훈련을 돕기 위한 화학스프레이(chemical sprays used in the aid of 

housebreaking dogs), 애완동물의 배설물 및 소변의 흡수를 위한 것으로서 유동체의 응고 및 

유출물의 흡수용 분말 형태의 화학 조성물(chemical composition in powder form for solidifi

cation of fluids and for absorbing spills, namely, for absorption of pet feces, urine)

 - 상품류 분 제03류의 세탁용 세제(Laundry detergent), 섬유유연제를 함유한 세탁용 세제

(laundry detergent with fabric softener), 세탁용 표백제(laundry bleach), 식기세척용 세제(di

shwashing detergent), 과일 및 야채용 워시(fruit and vegetable wash), 세탁용 풀(laundry st

arch), 식기세척기용 린스 에이드(rinse aid for dishwashers), 손식기세척용 비누(hand dish s

oap), 가정용 세정화학제 또는 조성물이 처리된 일회용 천(disposable wipes impregnated wit

h cleansing chemicals or compounds for household use), 방향용 섬유리프레셔 스프레이(s

cented fabric refresher spray), 창문용 세정제(window cleaning preparations), 가 용 택

제(furniture polish), 바디로션(body lotion), 스킨클렌저(skin cleansers), 액체손비누(liquid ha

nd soap), 변기세정제 및 하드 표면 세정제(소독/살 용은 아님)(non-disinfectant toilet bowl 

cleanser and hard surface cleaning preparations), 배수  세정제(drain openers), 변기세정

제(toilet bowl cleaners), 다목적 욕실 세정제(소독/살 용은 아님)(non-disinfectant multi-pur

pose bathroom cleaners), 스테인리스 스틸 세정제(stainless steel cleaners), 은 택제(silve

r polish), 타일세정제(tile cleaners), 유리세정제(glass cleaners), 크롬 세정제, 정화조 및 변

기오수탱크 세정제(chrome cleaners and septic and toilet holding tank cleaners), 카펫  샴

푸(carpet shampoo), 공기용 방향제(air freshener, namely, air fragrancing preparations), 도

료용 리무버(paint removers), 실내장식품 클리너(upholstery cleaner), 화이트보드용 스프레이 

클리너(spray cleaner for use on whiteboards), 애완동물용 샴푸 및 컨디셔너(pet shampoo 

and conditioner), 애완동물용 얼룩 및 냄새 제거제(pet stain and odor removers), 애완동물

용 샴푸(비의료용 손 제), 애완동물용 비듬제거제(비의료용 손 제)(non-medicated groomin

g preparations for pets, namely, shampoo and dander remover), 애완동물용 세정화학제 

또는 조성물이 처리된 일회용 천(disposable cleansing wipes impregnated with cleansing ch

emicals or compounds for household pets), 애완동물용 케이  클리너(소독/살 용은 아님)

(non-disinfectant cage cleaner for pets), 애완동물용 세탁용 세제(laundry detergent for pet

s), 애완동물용  드라이샴푸(dry shampoo for pets), 가 표면 및 가 용 세정제(cleaning pre

parations for the surface of furniture and furniture), 가정용  클렌저(cleansers for househol
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d purposes), 가죽용 클리너(cleaners for leathers), 릇세정제(cleaning preparations for dis

h), 릴세정제(cleaning preparations for grills), 금속가공기계기 용 세정제(cleaning prepar

ations for metalworking machines and tools), 금속클리너(metal cleaners), 농업기계기 용 

세정제(cleaning preparations for agricultural machines and implements), 바람막이 창용 세

정제(windshield cleaning preparations), 방취제가 함유된 카펫클리너(carpet cleaners with de

odorizer), 벽 세정제(wallpaper cleaning preparations), 변기세정제(toilet bowl detergents), 

브러시클리너(brush cleaners), 섬유용 세정제(cleaning preparations for fabrics), 세정용 클렌

저(cleansers for cleaning purposes), 세제(cleaning preparations), 손 세정제(hand cleanser

s), 실내장식품 클리너(upholstery cleaners), 애완동물 대소변용 통 클리너(cleaners for litter 

trays), 욕조용 세정제(kitchen and bath cleaning preparations), 자동차용 세정제(automobile 

cleaners), 젖병세정제(cleaning preparations for babies' bottles), 제조공정용 및 의료용을 제

외한 세정제(detergents other than for use in manufacturing operations and for medical pu

rposes), 화장브러시용 클리너(cleaners for cosmetic brushes), 액체 얼룩제거제(liquid stain 

removers), 애완동물용 방취제(deodorants for pets), 수동식 및 자동식 식기세척 겸용 액체세

제(combination liquid hand dishwashing detergent and automatic dishwashing detergent), 

정화조/변기오수탱크/배수 / 리이스트랩용  세정제(cleaners for septic tanks, toilet holding 

tanks, drain lines and grease traps), 정화조/변기오수탱크/배수 / 리이스트랩용 박테리아 

및 효소 세제(bacterial and enzymatic cleaners for septic tanks, toilet holding tanks, drain 

lines and grease traps), 바디방취제(향수)(body deodorizer(perfume)), 애완동물용 변기 세정

제(cleaner for litter boxes), 애완동물용 방취제(deodorizer for animals)

 - 상품류 분 제05류의 공기탈취제(Air freshener, namely, air deodorizers), 다목적 소독제

(all-purpose disinfectants), 가정용 제초제(herbicides for domestic use), 욕실용 다목적 소

독클리너(disinfectant multi-purpose bathroom cleaners), 의료용 표면 살 비누(antiseptic s

oaps for medical  use on surfaces), 의료용 인체 소독로션(medicated antiseptic lotions fo

r personal use), 청소용/산업용/주거용 탈취제(odor-counteractants for janitorial, industrial a

nd residential use), 섬유/하드  표면 및 의류용 탈취제(deodorants for use on fabrics, hard 

surfaces, and clothing), 섬유/하드 표면 및 의류용 살 제(bacteriocidal composition for us

e on fabrics, hard surfaces, and clothing), 탱크 또는 탱크리스 타입  화장실/변기/소변기/

비데/위생시설용 소독제(일회용 디스펜서 형태로 판매되는 것임)(disinfectants for tank or tan
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kless type water closets, toilet bowls, urinals,  bidets, and sanitary facilities sold in the f

orm of a disposable dispenser), 탱크 또는 탱크리스 타입 화장실/변기/소변기/비데/위생시설

용 탈취제(일회용 디스펜서 형태로 판매되는 것임)(deodorants for tank or tankless type wat

er closets, toilet bowls, urinals, bidets, and sanitary facilities sold in the form of a dispo

sable dispenser), 소변기용 디스펜서에 포함된 소독제(disinfectants contained in dispensers 

for urinals), 소변기용 디스펜서에 포함된 탈취제(deodorants contained in dispensers for uri

nals), 변기용 소독클리너(disinfectant toilet bowl cleaners)

 - 상품류 분 제16류의 종이제 수건(Paper towels), 화장 (bathroom tissue)


