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1. 원고  청구를 각 다.

2. 소송 용  보조참가  인  용  포함 여 원고가 부담 다.

청 구 취 지

특허심 원이 2018. 8. 8. 2017원1198  사건에 여  심결  취소 다.

이 유

1. 기초사실

  가. 이 사건 출원상표서비스표(갑 제3호증)

    1) 출원번호/출원일: 45-2016-5673 /2016. 7. 11.

    2) 구성:

    3) 지정상품 및 지정서비스업:

- 상품  구분 16  생지, 종이  냅킨, 종이  보롤 장지, 종이  

건, 종이  티슈, 장실용 지, 장 거용 종이티슈, 장지, 티슈, 

산업용 종이타월, 해동지, 주 용 장지, 여행용 티슈, 종이  타월, 루마

리 지, 장실용 티슈, 용 종이  티슈, 용 종이  건, 

동 용 종이 지, 용지

- 스업  구분 35  장지 도매업, 장지 라인 도매업, 인  

통  장지 매 행업, 생지 도매업, 생지 소매업, 생지 매 업, 
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인  통  생지 매 행업, 티슈 도매업, 티슈 소매업, 티슈 

매 행업, 티슈 매 업, 인  통  티슈 매 행업, 장 거용 

종이티슈 도매업, 장 용 종이티슈 소매업, 장 거용 종이티슈 매

업, 인  통  장 거용 종이티슈 매 행업

  나. 선등록상표(갑 제2호증)

    1) 등록번호/출원일/등록일: 1134570 /2015. 3. 20./2015. 10. 7.

    2) 구성: 

    3) 지정상품:

- 상품  구분 16  시가용 드, 가 용 착 ( 구용  외), 종이

 쓰 , 주 용 일, 종이  는 지  간 , 종이  (旗), 종이

 분커버, 강 지 훈 용 일회용 소변 드, 종이  변 시트커버, 자

용 도 지, 종이용지, 장지, 사진 용 잉크, 구, 포장용 라스

틱  름, 여권커버, 종이  크림용 , 종이  상자, 포장용 종이  는 

라스틱  포 , 종이  식탁장식품, 페인트용 솔, 풍지, 용 생 체조직, 

편지개 , 본재료, 랍(封蠟), 종이  이, 주, 자 식 신용카드, 

인쇄 (   간행  외), 그림, 지  조각품, 인  사진, 모

작용 재료, 

    4) 등록권리자: 고보조참가인

  다. 이 사건 거절결정 및 심결의 경위
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    1) 특허청 심사  2016. 12. 20. 원고에게 ‘이 사건 출원상 스 는 등

상  장  지 상품이 사 여 구 상 법(2016. 6. 29. 법  14033  개

  것, 이  같다) 7조 1항 7 에 해당 다.’ 등  거 이 를 담  견

출통지를 다(갑 4 증).

    2) 원고는 2017. 1. 6.  거 이 에  견  등  출 나, 특허청 심

사  2017. 2. 23. ‘원고  견  등에 여 재심사 라도  거 이 가 해소

지 다.’는 이  거 결  다.

    3) 원고는  거 결 에 불복 여 특허심 원에 2017원1198  거 결  불복

심  청구 나, 특허심 원  2018. 8. 8. ‘이 사건 출원상 스 는 그 장

이 등 상  장과 외  다르지만 칭  이 동일․ 사 여 체  

사 고 그 지 상품도 사 여 구 상 법 7조 1항 7 에 해당 다.’는 이  

원고   심 청구를 각 는 이 사건 심결  다.

[인  근거] 다  없는 사실, 갑 1 내지 5 증  각 재, 변  체  취지

2. 원고 주장의 요지

  가. 이 사건 출원상 스   등 상  장에 포함 어있는 'NO BRAND' 

는 ‘No Brand' 부분  ’상 ( 랜드)를 붙이지 고 포장   고  등  원가를 

여  가격에 매 는 상품‘  미 는 일 인 용어  상품  속   특

 직  나타내는 매상품  질 시에 해당 여 자타상품  식별  인

 곤란 다.

  나.  상 를 부착 지  상태   가격  상품  매 고자 는 

매자라면 구라도 이를 사용  요가 있 므  사회통 상 공익상  보  특 인
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에게 그 사용  독 시키는 것이 합 지 다.

  다. 라  이 사건 출원상 스   등 상  장  요부를 'NO BRAND' 

는 ‘No Brand'  보  사 다고 단  이 사건 심결  법 므  취소 어야 

다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부: 구 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부

  가. 판단 기준

    상  사 여부는  개  상 를 놓고 그 외 , 칭,  등  객 , 체

, 이격  찰 여 거래상 일  요자나 거래자가 상 에 여 느끼는 직

 인식   여 그 상품  출처에  인· 동  우 가 있는지  여부에 

여 별 어야 고, 자  자 는 자  도  각 구  부분이 결합  결

합상 는 드시 그 구  부분 체에 여 칭, 는 것이 니라 각 구  부

분  분리 여 찰 면 거래상 자연스럽지 못 다고 여겨질 도  불가분  결

합  것이 닌  그 구  부분  일부만에 여 간략 게 칭,  도 있

며,  나  상 에   개 이상  칭이나  생각   있는 경우에 그 

 나  칭, 이 타인  상  동일 는 사 다고 인  에는  상

는 사 다( 법원 1995. 12. 22. 고 95후1395 결, 법원 2004. 10. 15. 고 200

3후1871 결 등 참조).

  편,  이상  자 는 도  조합  이루어진 결합상 는 그 구  부분 

체  외 , 칭,   상  사 여부를 단 는 것이 원 이나, 상  

에  일  요자에게 그 상 에  인상  심어주거나 억․연상  게 함

써 그 부분만  독립 여 상품  출처 시 능  행 는 부분, 즉 요부가 있는 경
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우  체 찰  결  도  해 는 그 요부를 가지고 상  사 여부

를 ․ 단 는 것이 요 다( 법원 2006. 1. 26. 고 2003도3906 결, 법원 

2006. 11. 9. 고 2006후1964 결, 법원 2011. 1. 27. 고 2010도7352 결, 법

원 2014. 6. 26. 고 2012다12849 결 등 참조).  

  상 에  요부는 다른 구  부분과 상 없이 그 부분만  일  요자에게 드러

지게 인식 는 독자 인 식별  에 다른 상  사 여부를 단    

상이 는 것이므 , 상 에  요부가 존재 는 경우에는 그 부분이 분리 찰이 는

지를 질 요 없이 요부만  함 써 상  사 여부를 단   있다고 

보 야 다. 그리고 상  구  부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지․ 명 거

나 일  요자에게 강  인상  주는 부분인지, 체 상 에  높   차지 는 

부분인지 등  요소를  보 , 여 에 다른 구  부분과  상 인 식별  

이나 그  결합상태  도, 지 상품과  계, 거래실  등 지 종합  고

여 단 여야 다( 법원 2017. 2. 9. 고 2015후1690 결 등 참조).

  나. 표장의 유사 여부

    1) 외관의 대비

      이 사건 출원상 스 인 ‘ ’는 루마리 장지에 사람 얼굴

 상  포함  도 인 ‘ ’과 어 단어  이루어진 조어 ‘ ’가 결
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합  장이다. 편, 등 상 인 ‘ ’는 노랑색 사각  에 사람 얼굴 

상  도 과 어 단어  이루어진 조어  이루어진 장이다. 이 사건 출원상

스  등 상  장  도  모양, 색상, 자  색상  소 자 등에 차이가 

있 므 , 양자는 그 외 이 동일· 사 다고 보  어 다.

    2) 호칭·관념의 대비

      살 건 , 갑 6 내지 14 증(가지번  있는 것  가지번  포함, 이  같다), 

 4 내지 20, 23 증  각 재 는 상에 변  체  취지를 종합 여 인

는 다 과 같  사 에 추어 볼 , 이 사건 출원상 스  등 상  요부

는 모  'NO BRAND' 는 ‘No Brand'라고 이 상당 고, 이 경우 양자는 그 칭 

 이 사 다.

      가) 상  구  부분이 식별 이 없거나 미약 지 여부는 그 구  부분이 지니

고 있는 , 지 상품과  계  거래사회  실  등  감 여 객  결

여야 다( 법원 2006. 5. 25. 고 2004후912 결 등 참조).

      나) 인  국어· 어 사 , 사회복지 사 , 경 용어사 , 산 과 등에  ‘노

랜드 상품’ 는 ‘노 랜드’에 여 ‘원가를 이  여 포장  간소 거나 상

를 붙이지 고 는 상품’ 는 ‘상 가 붙어 있지 ’ 등  뜻 는 것  명

어 있 는 다. 그러나 ‘노 랜드’ 는 ‘no brand' 등이 국립어 원이 행  ‘

국어 사 ’에 등재 어 있지 고, 이외에 어사  등에 등재 었  인  자료가 

없다.
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      다) , 1995. 10. 13.자 연합뉴스에  나)과 같  미  ‘노 랜드’라는 용어

가 사용 고 있 는 지만, 1990 부  등 상 가 출원 인 2014 지 ‘노 랜

드’를 사에 포함  뉴스 사는 266건에 불과 고, 이  상당 인 171건  이 사건 

출원상 · 스  지 상품과  상 인 주식회사 노 랜드(Nobland)  

 것이어  원고가 출  갑 12 증  재만 는 'NO BRAND' 는 ‘No 

Brand'가 이 사건 출원상 · 스  지 상품과 여  나)  같  미  사

용 다고 단   없다.

      라) 이외에 원고가 'NO BRAND' 는 ‘No Brand'가 실  거래계에 도 나)항과 

같  미  사용 다고 출  갑 14 증에 라도 검색  품  부분이 

고보조참가인  품인 것  보인다.

      마) 히  어사용권 국가인 미국, 주 등에  2017 도에 'NOBRAND' 등이 

상  등 도 다.

      ) 이  같  사 들  종합 면, 'NO BRAND' 는 ‘No Brand'는 ’ 니요‘, ’

어떤 …도 없는‘, ’ 지‘ 등  뜻  가지는 어단어 ’no'  '상 ‘를 뜻 는 어 단어 

’brand'가 결합  조어에 불과 여 상품  속   특  직  나타내는 매

상품  질 시에 해당 다거나 사회통 상 공익상  보  특 인에게 그 사용  

독 시키는 것이 합 지 다고 볼  없다.

      ) 고 보조참가인  2015. 4. 루마리 장지에 ‘No Brand'를 처  사용

 이래 2018. 11.  이 사건 출원상 · 스  지 상품과 여 장

지, 티슈, 티슈, 미용티슈 등 9개 품에 등 상 를 사용 여 매 고 있고, 

2017. 12. 지   매출 이 약 298억 원에 이르고 있다. 라  'NO BRAND' 
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는 ‘No Brand'는 장지 에 여 고 보조참가인  상품  시 는 것  리 

인식 어 있는 것  보인다.

      자) 라  이 사건 출원상 스   등 상   'NO BRAND' 는 ‘No 

Brand' 부분  장지  여 일  요자에게 리  있어 드러지게 인

식 는 독자 인 식별  갖고 있고, 그 부분이 일  요자에게 강  인상  주거나 

체 상 에  높   차지 다고 볼  있 므 , 그 부분이 요부에 해당 다고 

 것이고, 달리 도  부분이 식별 이 있다고 볼  없다.

    3) 대비 결과

      이상에  본  같이, 이 사건 출원상 스 는 등 상  외 이 다르

는 나, 요부가 'NO BRAND' 는 ‘No Brand'  사 여 그 칭  이 동일

다. 라  양 장이 사  상품에 함께 사용  경우 일  요자나 거래자  

여  상품  출처에 여 인․ 동  일 킬 염 가 있 므   사 다.

  다. 지정상품·서비스업의 유사 여부

    이 사건 출원상 스  지 상품  생지, 종이  냅킨 등  장지 이고, 

지 스는  상품들과 결  스인데, 등 상  지 상품에는 장지가 

포함 어 있 므  결국 양 장  지 상품· 스업  실질  사 다(당사자 

사이에 다 이 없다1)).

  라. 종합: 심결의 위법 여부

    늘날 송 등 고  매체나  등  범  보 에 라 상 를  매

체 등  고 거나  상품  주 는 일 등이 번   등  고   

1) 이 사건 1회 변 조  참조
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자상  사 여부  단에 있어 는 그 칭  사 여부가 가장 요  요소라  

것인 ( 법원 2000. 2. 25. 고 97후3050 결 참조), 이상과 같  사  종합

여  법리에 추어 보면, 이 사건 출원상 스  등 상 는  그 외

이 다르고 이 동일 다고   없다고 라도 이 사건 출원상 가 요부만  

칭  경우 등 상  그 칭이 동일‧ 사 고 그 지 상품도 실질  동일‧

사 여 일  요자가 양 상 를 동  가능 이 높다고  것이므 , 이 사건 출

원상 스 를 등 상  지 상품과 동일‧ 사  상품에 함께 사용  경우 

요자  여  그 출처에 여 인‧ 동  일 키게  염 가 매우 크다. 라  

이 사건 출원상 는 구 상 법 7조 1항 7 에 해당 여 상  등 이 거 어야 

 것이므 , 이  같이 단  이 사건 심결에는 원고가 주장 는  같  법사

가 없다.

4. 결론

  그 다면 원고  이 사건 청구는 이  없 므  이를 각  여 주 과 같이 

결 다.

재 장      사 경란

            사 진
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            사 남




