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國文 抄錄

자타 상품의 식별 표지이며 상품의 얼굴이라고 할 수 있는 상표는, 역사적으로 

볼 때 출처표시기능을 수행하는 것으로부터 출발하였다.  그러나, 상표에는 또한 

소비자의 상품에 대한 신뢰 내지는 상표권자의 신용과 명성이 화체되어 있기 때문

에 그 자체가 판매력을 가지고 있으며 아울러 시장에서의 경쟁 우위를 확보할 수 

있는 수단도 될 수 있다.  여기서, 전통적인 상표권 침해 기준인 혼동가능성의 유

무와 상관없이 상표 자체의 가치를 보호할 필요성이 제기된다.

희석화 이론이란 혼동가능성의 유무와 상관없이 상표 자체의 재산적 가치를 보

호하기 위하여 등장한 상표 보호 이론이다.  즉, 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 

지정상품과 전혀 다른 별개의 상품에 사용하는 행위라 하더라도 이를 금지함으로

써 상표 자체에 화체되어 있는 신용과 명성 또는 고객흡인력 등과 같은 재산적 가

치를 보호하고자 하는 것이 바로 희석화 이론인 것이다.  최근 미국⋅EU를 비롯한 

세계 각국은 새롭게 변화하는 경제적⋅사회적 환경 속에서 전통적인 혼동가능성 

이론에 의해서는 상표의 보호에 한계가 있음을 인식하고 그 대안으로서 위와 같은 

희석화 이론을 입법화하는 경향을 보여주고 있으며, 이에 우리나라에서도 부정경

쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 개정하여 유명상표의 식별력과 명성을 보

호하는 규정을 신설하게 되었다.

이처럼 희석화 이론은 상표 보호의 근거를 소비자 보호로부터 찾는 것이 아니라 

상표 자체에 화체되어 있는 재산적 가치로부터 찾는 것으로서, 결과적으로는 재산

권으로서의 상표권의 보호 범위를 확대하는 것이라고 말할 수 있다.  그러나, 출처 

혼동의 여부와 관계없이 상표 자체의 재산적 이익을 보호하는 것은 자칫 상표권의 

보호 범위를 지나치게 넓히는 것이 되어 결과적으로 자유로운 경쟁과 표현의 자유

가 위축될 수 있다는 문제점이 발생하게 된다.  여기에서, 희석화 이론의 구체적인 

적용에 관한 기준 설정이 중요한 문제로 등장하는 것이다.
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본질적인 측면에서 볼 때, 상표의 희석이란 결국 유명상표와 동일⋅유사한 상표

를 사용하여 유명상표와 지정상품 사이에 형성되어 있던 단일한 연관 관계를 훼손

하는 것이라고 볼 수 있으므로, 이로부터 희석화 이론의 구체적인 적용 기준으로

서 유명성⋅동일성⋅단일성 요건을 도출해 낼 수 있다.  따라서, 부정경쟁방지 및 

영업비밀보호에 관한 법률상의 희석화 방지 규정을 해석⋅적용함에 있어서도 위와 

같은 유명성⋅동일성⋅단일성 요건이 하나의 기준이 될 수 있다.  특히, 희석화 이

론의 경쟁 제한적 효과 및 표현의 자유에 대한 위협을 고려한다면 희석화 이론이 

전통적인 혼동 이론을 사실상 대체하는 결과를 초래하여서는 안 될 것이고, 따라

서 위의 유명성⋅동일성⋅단일성 요건은 가급적 엄격히 해석⋅적용하는 방향으로 

운영해야 할 것이다.

희석화 이론이 가지고 있는 위와 같은 문제점은 지금까지도 희석화 이론의 타당

성과 필요성에 관한 논쟁을 야기하고 있다.  물론 희석화 이론이 언론⋅표현의 자

유를 위협하거나 또는 언어의 독점을 초래할 수 있으며 나아가 경쟁 제한을 위한 

수단으로 남용될 수 있다는 문제점을 가진 것은 분명하지만, 그와 같은 남용의 위

험이 희석화 이론 자체를 부정하여야 하는 근거가 될 수는 없을 것이다.  특히, 경

제 규모와 산업 구조가 눈부시게 발전하는 현대 사회에서는 변화하는 법현실과 기

존의 법체계 사이에 존재하는 모순과 괴리를 극복하기 위한 수단으로서 희석화 이

론이 보다 적극적으로 해석⋅적용되어야 할 필요성이 클 수도 있기 때문이다.  인

터넷의 발전과 함께 새롭게 등장하는 문제들을 규율하기 위한 수단으로서 희석화 

이론이 제시되고 있는 것은 이러한 점을 잘 보여주는 하나의 예라고 하겠다.

결국, 문제는 희석화 이론을 어느 범위에서 적용할 것인지에 달려 있다고 할 것

이다.  희석화 이론의 해석⋅적용에 있어서는, 그것이 사용하기에 따라서는 매우 

유용할 수도 있는 법적 도구임에는 틀림없으나 그 무분별한 확대 적용은 전통적인 

상표법 체계 하에서 상표권자의 이익과 일반 공중의 이익 사이에 형성되었던 균형

과 조화를 파괴하는 결과를 가져올 수 있음을 명심하여야 한다.  이를 위해서는, 
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희석화 이론이 적용되지 않는 “상표의 비상업적 사용” 범위를 설정함에 있어서 상

표의 사용 목적이나 영리성 내지 상표가 상품 출처를 나타내는 표지로서 사용된 

것인지의 여부 등을 고려함으로써 합리적인 결론을 도출하는 것이 무엇보다도 중

요하다.  이를 통해, 유명상표 소유자의 이익과 일반 공중의 이익이 균형을 이루고 

나아가 자유 경쟁과 공정 경쟁이라는 두 가지 이념을 조화시킬 수 있는 방향으로 

희석화 이론을 해석⋅적용해 나가야 할 것이다.

주요어: 희석화, 약화, 손상, 연방 희석화 방지법(FTDA), 도메인 이름, typo-squatting, 

키워드 서비스, 링크, 프레임, 메타태그, 검색 엔진, 안티 사이트

학  번: 2003-30409
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第1章  序論

第1節  硏究의 背景

상표1)는 자타 상품의 식별 표지이며 상품의 얼굴이다.  그것은 문자⋅기호⋅도

형 등의 수단에 의하여 상품을 표상하는 상징적 표지이며, 따라서 상표의 소유자

는 상표를 통해 자신의 상품을 형상적으로 표현하여 소비자에게 상품의 출처⋅품

질⋅성능 등을 나타내 줄 수 있다.  이와 같이 상표는 상품 거래 사회에서 생산자

와 소비자를 연결하여 주는 도구로서 자본주의 경제 사회의 필연적 산물일 뿐만 

아니라, 경제의 발전과 정치 체제의 변화에 따라 그 기능과 관념이 변천하는 사회

적⋅역사적 존재이다.2 )

역사적으로 상표의 기능은 출처표시기능에서 출발하였다.3 )  그러나, 상표에는 또

한 소비자의 상품에 대한 신뢰 내지는 상표권자의 신용과 명성이 화체되어 있기 

때문에 그 자체가 판매력을 가지고 있으며 아울러 시장에서의 경쟁 우위를 확보할 

수 있는 수단도 될 수 있다.  여기서, 전통적인 상표권 침해 기준인 혼동가능성의 

유무와 상관없이 상표 자체의 가치를 보호할 필요성이 제기된다.

희석화 이론이란 이와 같이 혼동가능성의 유무와 상관없이 상표 자체의 재산적 

가치를 보호하기 위하여 등장한 상표 보호 이론으로서, 연혁적으로 볼 때 미국에

서의 오랜 논의와 판례를 통해 형성⋅발전되어 왔다.  즉, 유명상표4)의 경우에는 

1) 본 논문에서 “상표”라고 함은 “상품을 생산⋅가공⋅증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하

는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호

⋅문자⋅도형⋅입체적 형상⋅색채 또는 이들을 결합한 것”이라고 하는 좁은 의미의 상표(상
표법 제2조 제1항 제1호)뿐만 아니라 상표법상의 서비스표⋅단체표장⋅업무표장 등을 모두 

포함하는 넓은 의미의 상표(상표법 제2조 제1항 제2호 내지 제4호)는 물론, 나아가 성명⋅상

호 등 상품 또는 서비스의 출처를 나타내는 일체의 표지를 의미한다.
2 ) 송영식 외 2인, 지적소유권법(하), 제8판(2003), 49-50면.
3 ) 위의 책, 63면.
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그것과 동일⋅유사한 상표를 지정상품과 전혀 다른 별개의 상품에 사용하는 행위

라 하더라도 이를 금지함으로써 상표 자체에 화체되어 있는 신용과 명성 또는 고

객흡인력(顧客吸引力) 등과 같은 가치를 보호하고자 하는 것이 바로 희석화 이론인 

것이다.  최근 미국⋅EU를 비롯한 세계 각국은 새롭게 변화하는 경제적⋅사회적 

환경 속에서 전통적인 혼동가능성 이론에 의해서는 상표의 보호에 한계가 있음을 

인식하고, 그 대안으로서 위와 같은 희석화 이론을 입법화하는 경향을 보여주고 

있다.  더욱이, 희석화 이론은 인터넷 환경이 발달함에 따라 기존에 예상하지 못했

던 새로운 형태의 분쟁들이 등장함으로써 그 합리적 해결 규범으로서도 주목받고 

있다.

이에 우리나라에서도 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 “부정경

쟁방지법”이라 한다)을 개정하여 유명상표의 식별력과 명성을 보호하는 규정을 신

설하게 되었고,5 ) 위 규정의 해석과 관련한 많은 하급심 판결례에 이어 최근에는 

대법원 판결까지 나타나고 있다.6 )  하지만, 희석화 이론이 등장⋅발전해 온 미국과 

달리 우리나라의 경우에는 아직까지 이에 관한 체계적이고 본격적인 연구가 거의 

이루어지지 않고 있으며, 대법원 판결을 비롯한 많은 하급심 판결례 역시 희석화 

이론의 해석에 있어서 중요하고도 의미있는 방향을 제시해 준다고 보기에는 부족

하다.  이는 곧 희석화 이론의 올바른 해석과 적용을 위한 방향 제시가 절실하게 

요구되고 있는 실정임을 시사해 주는 것이라고 하겠다.

4 ) “유명상표”란 “w ell-know n m ark” 또는 “fam ous m ark”를 의미하는 개념이다.  파리협약 

A rticle 6bis는 “w ell-know n m ark”라는 표현을 사용하고 있으나, 미국법상으로는 w ell-know n  
m ark보다도 더욱 널리 알려진 상표를 fam ous m ark라고 하는 것이 일반적이다[In ternational 
Tradem ark A ssociation, World Trademark Symposium: Famous Trademarks, 82  The 
Tradem ark R eporter 987, 989 (1992)].  미국법상 w ell-know n m ark와 fam ous m ark의 구

체적인 구별기준에 관하여는 주 551) 참조.
5 ) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목.
6 ) 대법원 2004. 2 . 13. 선고 2001다57709 판결(공2004상, 456), 대법원 2004. 5 . 14. 선고 2002

다13782 판결(공2004상, 971).
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第2節  硏究의 目的과 方法

희석화 이론은 혼동가능성 여부와 관계없이 상표 자체에 화체되어 있는 신용과 

명성 내지 고객흡인력 등과 같은 재산적 가치를 보호하고자 하는 것이므로, 결과

적으로는 재산권으로서의 상표권의 보호 범위를 확대하는 것이라고 말할 수 있

다.7 )  그러나, 출처 혼동의 여부와 관계없이 상표 자체의 재산적 이익을 보호하는 

것은 자칫 상표권의 보호 범위를 지나치게 넓히는 것이 되어 결과적으로 자유로운 

경쟁과 표현의 자유가 위축될 수 있다는 문제점이 발생하게 된다.  여기에서, 희석

화 이론의 구체적인 적용에 관한 기준 설정이 중요한 문제로 등장하는 것이다.

본 논문은 이러한 문제에 대한 해답을 제시하기 위하여 희석화 이론을 어떻게 

이해하고 해석⋅적용하여야 할 것인지에 관한 기준을 도출하는 것을 그 목적으로 

한다.  즉, 희석화 이론의 본질은 무엇이고 또한 유명상표 소유자의 이익과 일반 

공중의 이익 사이에 조화와 균형을 이루기 위해서는 이를 어떻게 해석⋅적용하여

야 할 것인지에 관한 해답을 모색하려는 것이다.

이를 위해 본 논문에서는, 먼저 희석화 이론의 개요에 대해 살펴본 후 다음으로 

희석화 이론의 일반론이라고도 할 수 있는 미국에서의 논의 과정을 검토하였다.  

미국에서의 논의에 관해서는 관련 논문이나 주석서 및 입법 자료를 소개하는 한편 

희석화 이론에 관한 법원의 판결과 결정을 검토하는 방식을 취하였다.  다음으로, 

유명상표의 식별력과 명성을 보호하기 위한 부정경쟁방지법 규정을 분석하였다.  

여기에서는 부정경쟁방지법상 희석화 방지 규정에 관한 선행 연구 결과를 종합적

으로 비교⋅검토한 후 관련 규정의 해석론을 전개하는 한편, 해석론만으로 해결될 

수 없는 문제점이 밝혀진 경우에는 적극적인 입법론 내지 정책론을 통한 법제도의 

보완을 제안하였다.  나아가 최근 문제되고 있는 인터넷 환경에서 희석화 이론의 

7) 정상조, 지적재산권법, 2004, 469면.
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적용 가능성에 관하여는 주로 많은 연구 결과와 사례가 축적되어 있는 미국에서의 

논의를 바탕으로 국내의 문헌과 판결례를 함께 검토하였고, 마지막으로 희석화 이

론의 문제점과 전망 및 과제에 대해 살펴보았다.

第3節  論文의 構成

본 논문은 희석화 이론의 일반론이라고도 할 수 있는 미국에서의 논의를 바탕으

로 우리나라의 부정경쟁방지법 내용을 검토함으로써, 상표 희석의 판단 요소로서 

유명성⋅동일성⋅단일성 개념을 제시하는 한편 희석화 이론의 적용 제외 사유인 

“비상업적 사용”의 범위를 적절하게 설정하기 위해서는 상표의 사용 목적이나 영

리성 등의 사정을 고려하여야 한다는 결론을 도출하게 될 것이다.

먼저 제2장에서는 희석화 이론의 개요에 관해 살펴본다.  여기에서는, 상표 보호

의 이론적 근거로부터 시작하여 희석화 이론의 의의와 상표 희석의 유형에 관한 

논의를 정리한 후 희석화 이론과 혼동 이론의 관계를 검토하고 나아가 희석화 이

론의 국제적인 입법례를 찾아볼 것이다.

제3장과 제4장은 희석화 이론이 등장하고 발전되어 온 미국에 있어서의 논의를 

검토할 것이다.  제3장에서 희석화 이론이 등장하게 된 배경 및 전개 과정을 분석

한 후 제4장에서 본격적으로 연방 희석화 방지법의 주요 내용을 검토한다.  특히, 

연방 희석화 방지법상 상표 희석의 판단 요소와 소송상 입증 방법 및 면책 사유에 

관한 내용을 중점적으로 살펴보게 될 것이다.

이러한 미국에서의 논의를 바탕으로, 제5장에서는 부정경쟁방지법의 내용을 분

석한다.  먼저 부정경쟁방지법상 “식별력 등 손상 행위”의 성격에 관하여 살펴본 

후, 나아가 그 적용 요건⋅구제 수단 및 적용 제외 사유에 대하여 자세히 분석하

는 한편, 상표권 침해 행위와 다른 부정경쟁행위와의 관계에 관해서도 논의하게 

될 것이다.
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나아가 제6장에서는 인터넷 환경에서 새롭게 등장하는 분쟁 해결 수단으로서의 

희석화 이론에 대해 평가해 볼 것이다.  특히, 인터넷상에서 주로 나타나고 있는 

도메인 이름⋅Typ o-squatting⋅키워드 서비스⋅링크⋅프레임⋅메타태그⋅검색 엔

진⋅안티 사이트 등과 같은 문제 유형에 대해 희석화 이론이 어떻게 적용될 수 있

을지에 관하여 미국의 사례를 중심으로 살펴보게 될 것이다.

제7장에서는 희석화 이론에 대하여 제기되고 있는 비판과 그 기능에 관해 검토

함으로써 희석화 이론의 올바른 해석과 적용을 위한 기준을 제시하고자 한다.  이

를 통해, 희석화 이론이 언론⋅표현의 자유를 침해하거나 또는 경쟁 제한의 도구

로 사용되어서는 안되고, 나아가 유명상표 소유자의 이익과 일반 공중의 이익이 

균형을 이루고 나아가 자유 경쟁과 공정 경쟁이라는 두 가지 이념을 조화시킬 수 

있는 방향으로 해석⋅적용되어야 함을 밝히게 될 것이다.
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第2章  稀釋化 理論의 槪要

第1節  商標 保護의 理論的 根據

역사적으로 볼 때 상표 보호의 이론적 근거로서 제시되어 온 것은 바로 소비자

의 보호라고 할 수 있다.8 )  즉, 상표권자와 경쟁 관계에 있는 제3자가 상표권자의 

상표와 동일⋅유사한 상표를 사용함으로써 상표권자의 상품을 구매하고자 하는 소

비자를 기망하여 그와 전혀 다른 제3자의 상품을 구매하는 결과를 가져올 수 있는

데, 통상적으로 제3자의 상품은 상표권자의 상품에 비해 조악하거나 열등한 경우

가 많다는 점에서 이러한 결과는 소비자의 신뢰에 반하는 것으로서 사회 전체적으

로 볼 때 비효율성을 야기한다는 것이다.9 )  이처럼 상표 보호의 이론적 근거를 소

비자의 보호에 있는 것으로 이해하는 것은 곧 상표 그 자체가 아니라 상표가 수행

하는 출처표시기능을 보호하고자 하는 것에 귀결되고,10) 따라서 상표권은 소비자

의 보호를 위한 부산물이라는 점에서 일종의 유사 권리(qu asi-right)로서의 성격을 

갖게 된다.11)

다른 한편으로는, 상표 그 자체가 가지는 재산적 가치로부터 상표 보호의 근거

를 이끌어낼 수도 있다.  소비자 사이에서 널리 알려진 상표는 상표권자의 신용과 

명성에서 비롯되는 고객흡인력을 가지고 있기 때문에 그 자체가 하나의 무형 자산

이라고 볼 수 있는데,12) 제3자가 이러한 재산적 가치를 마음대로 사용하는 것은 

8) D art D rug C orp . v . Schering C orp ., 320 F .2d  745, 748 n .10 (D .C . C ir. 1963); Jam es 
Burrough Ltd . v . S ign  of Beefeater, Inc., 540 F .2d  266, 276 (7th  C ir. 1976).

9 ) Jason R . Edgecom be, Off the Mark: Bringing the Federal Trademark Dilution Act in Line 
with Established Trademark Law, 51  Em ory Law  Journal 1247, 1249 (2002).

10) R ochelle C oop er D reyfuss &  R oberta  R osenthal K w all, Intellectual Property: Trademark, 
Copyright and Patent Law 74 (1996).

11) Bonito  Boats, Inc. v . Thunder C raft Boats, Inc., 489  U .S . 141, 157 (1989).
12) J. Thom as M cC arthy , 1 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition §2:14  (4th  ed . 
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마치 타인의 재산에 대한 불법적인 침해(trespass)와도 같기 때문에 제3자에 의한 

상표 사용을 금지하여야 한다는 것이다.13)  이러한 상표의 재산적 가치는 상표권

자가 당해 상표에 투자한 시간과 노력에서 비롯되는 것이라고 할 수 있으므로, 상

표 보호의 이론적 근거를 상표의 재산적 가치에서 찾는 것은 결국 그와 같은 상표

권자의 투자를 보호하고자 하는 것에 귀결되고, 따라서 상표 자체에 독자적인 재

산권을 부여하는 것이라고도 이해할 수 있을 것이다.  다시 말하면, 상표 보호의 

이론적 근거가 소비자의 보호로부터 상표 자체의 재산적 가치로 변화하였다는 것

은 곧 상표 소유자가 출처 혼동의 방지에 의해 간접적으로만 보호되는 것이 아니

라 보다 적극적이고 직접적으로 상표의 보호를 주장할 수 있게 되었음을 의미하는 

것이라고 하겠다.14)

상표 보호의 이론적 근거를 어디에서 찾을 것인가의 문제는 곧 제3자에 의한 상

표 사용을 어느 범위에서 금지시킬 것인지의 문제와 직접적인 관계를 갖는다.  즉, 

상표 보호의 이론적 근거가 소비자의 신뢰 보호에 있다고 본다면 제3자의 상표 사

용이 소비자의 신뢰를 해치지 않는 경우에는 이를 금지할 이유가 없게 되고,15) 따

라서 제3자의 상표 사용이 소비자를 기망하여 상품 출처에 관한 혼동을 일으키는 

것이 아닌 한 그와 같은 상표 사용은 허용될 수밖에 없게 된다.  그러나, 상표 보

호의 이론적 근거를 상표 자체의 재산적 가치에서 찾는다면 소비자의 기망이나 혼

동 여부와는 관계없이 제3자에 의한 상표 사용이 금지되어야 하는 것이다.16)  여

기에서, 상표 보호의 이론적 근거를 소비자의 보호에서 찾는 것이 전통적인 상표

권 침해 이론인 혼동 이론이고, 이와 달리 상표 그 자체의 재산적 가치에 상표 보

호의 이론적 근거가 있다고 보는 것이 희석화 이론이라고 할 수 있다.17)

2004).
13) Jason R . Edgecom be, sup ra note 9, at 1250.
14) 정상조, 앞의 책(주 7), 469면.
15) J. Thom as M cC arthy, supra note 12, at §2:14 .
16) Jason R . Edgecom be, sup ra note 9, at 1250.
17) Id .
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第2節  稀釋化 理論의 意義

1. 희석화 이론의 개념

전통적인 상표권 침해 이론인 혼동 이론에 의하면 상표권자의 상표와 동일⋅유

사한 상표를 동일⋅유사한 지정상품에 사용하거나 또는 경쟁 관계가 있는 제품에 

사용하는 경우에 상표권의 침해가 발생하게 된다.  따라서, 이러한 혼동 이론에 따

를 때에는, 예컨대 “TIFFA N Y ”나 “R O L EX ”와 같은 상표를 산업폐기물 서비스업

자가 자신의 서비스표로 사용하는 것처럼 동일⋅유사한 상표를 전혀 다른 지정상

품에 사용하거나 또는 경쟁 관계가 전혀 없는 경우에 사용하는 경우에는 혼동가능

성이 인정될 수 없어 상표권의 침해를 구성하지 않는다.18)

이에 대해 희석화 이론은 유명상표와 실질적으로 동일한 상표를 비경쟁적인 상

품 또는 서비스에 사용함으로써 상표의 고객흡인력 내지 판매력을 훼손하는 행위

를 금지하여야 한다는 이론을 의미한다.19)  전통적인 상표 침해 이론에 있어서는 

지정상품이 전혀 달라 소비자의 혼동가능성이 인정되지 않는 경우에는 상표권의 

침해를 인정하기 어려웠으나, 식별력과 명성이 확고한 유명상표의 경우에는 출처

의 혼동이나 경쟁 관계가 없다고 하더라도 이를 보호할 필요성이 있다는 점에서, 

희석화 이론은 지정상품의 동일⋅유사 또는 경쟁 관계의 유무에서 비롯되는 혼동

가능성을 문제 삼지 아니하고20) 다만 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 사용하였는

지의 여부를 문제 삼는 것이다.

이러한 희석화 이론은 소비자가 특정 상표를 상표권자의 제품과 연관시켜 인식

18) D avid  C . Lee, Trademark Dilution, SK 016 A LI-A BA  C ourse of S tudy 325, 327 (2004).
19) Id . at 327 .
20) Lynda J. O sw ald , “Tarnishment” and “Blurring” Under the Federal Trademark Dilution 

Act of 1995, 36  A m erican Business Law  Journal 255 , 261  (1999).
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하도록 하는 상표의 기능을 훼손하는 행위를 금지하는 것으로서, 전통적인 상표법 

체계가 출처의 혼동으로부터 소비자의 이익을 보호하는 것을 목표로 하고 있었던 

데에 반하여21) 희석화 이론은 상표권자의 재산적 권리를 보호하는 것을 주된 목적

으로 한다.22)  즉, 소비자의 혼동을 야기하지 않는 상표 사용이라고 하더라도 그로 

인해 상표의 판매력이나 출처표시기능 등이 감소되는 경우에는 상표권자로 하여금 

그러한 사용을 금지시킬 수 있는 권능을 부여함으로써 상표권자가 상표에 투자한 

재산적 가치를 보호하고자 하는 것이 바로 희석화 이론이며,23) 따라서 희석화 이

론은 상표의 식별력 그 자체를 보호하는 것이 아니라 상표의 식별력으로 인해 상

표에 화체되어 있는 재산적 가치를 보호하기 위한 이론이라고 할 수 있다.24)

2. 희석화 이론의 필요성

이처럼 희석화 이론은 상표의 재산적 가치를 보호하기 위한 이론으로서, 상표 

희석의 본질은 유명상표와 동일⋅유사한 상표가 제3자에 의해 사용됨으로써 그 고

객흡인력 등의 재산적 가치가 점진적⋅계속적으로 감소한다는 점에 있다고 할 수 

있다.  즉, 희석화 이론이란 상표 그 자체의 재산적 가치로부터 보호의 근거를 도

출하는 이론으로서, 혼동가능성이 존재하지 않는 경우에도 상표를 보호하여야 한

다는 것이다.  이에 따라 유명상표의 희석화를 방지하여야 할 필요성을 검토해 보

면 다음과 같다.

첫째, 아무리 유명상표라고 하더라도 이와 동일⋅유사한 상표가 상당 기간 동안 

21) Id . at 255-256.
22) Id . at 260; M oseley v. V  Secret C atalogue, Inc., 537 U .S . 418 , 429  (2003); P layboy  

Enterprises, Inc. v . W elles, 279 F .3d  796, 805 (9th  C ir. 2002).
23) Lynda J. O sw ald , sup ra note 20 , at 261; Jason R . Edgecom be, supra note 9 , at 1250.
24) V iacom , Inc. v . Ingram  Enterp rises, Inc., 141  F .3d  886, 890 n .7  (8th  C ir. 1998); 

R ingling Brothers-Barnum  &  Bailey C om bined  Show s, Inc. v . U tah D ivision  of Travel 
D evelop m ent, 170 F .3d  449, 458 (4th  C ir. 1999).
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수많은 상품에 계속적으로 사용되는 경우에는 비록 소비자의 혼동을 야기하지는 

않는다고 하더라도 당해 상표가 일반 명사화 되어 버릴 위험이 크다.  이러한 일

반 명사화의 위험은 제3자의 상표 사용을 그대로 방치해 둘 수 없다는 강력한 근

거가 될 수 있다.

둘째, 제3자가 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 사용함으로써 소비자가 유명상

표에 대하여 가지고 있던 양질감 내지 고급스러운 이미지에 부정적인 영향을 미칠 

수도 있다.25)  이러한 부정적인 영향이 비록 심리적⋅무의식적인 현상이라고 하더

라도, 그것은 곧 유명상표 소유자가 오랜 시간과 비용을 들인 노력을 허사로 만들

어버리는 중대한 침해라고 하지 않을 수 없다.

셋째, 제3자가 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 새로운 상품에 먼저 사용하는 

경우에는 오히려 이후 유명상표 소유자가 자신의 상표를 사용하여 제3자의 상품과 

동일⋅유사한 상품을 생산⋅판매하는 것을 저지당할 수 있다.26)  즉, 유명상표 소

유자는 자신의 상표를 사용한 영업 확장의 기회를 상실하게 되는 것이며, 따라서 

제3자의 상표 사용은 유명상표 소유자에게 일종의 진입 장벽으로 작용하게 된다.

넷째, 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 별개의 상품에 사용하는 것은 그 명성이

나 신용 내지 판매력에 편승(free rid e)하고자 하는 것으로서 그 자체가 일종의 부

정이용행위(m isap propriation)에 해당한다고 할 수 있다.27)  부연하자면, 상표의 

희석이란 결국 유명상표의 부정 이용이라는 과정을 통해 발생하는 결과라고도 볼 

수 있을 것이다.28)

25) E lliot B . Staffin , The Dilution Doctrine: Towards a Reconciliation with the Lanham Act, 6  
Fordham  Intellectual Prop erty, M edia  and  Enterta inm ent Law  Journal 105, 160 (1995); 
Frederick W . M ostert, Well-Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global 
Village?, 86 The Tradem ark R ep orter 103 , 139  (1996).

26) Frederick W . M ostert, supra note 25, at 138 .
27) Id . at 139 .
28) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 416면 주 336-7).
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第3節  稀釋化의 類型

1. 전통적인 유형의 희석화 ― 약화와 손상

앞에서 살펴본 것처럼 “희석화”란 소비자의 혼동을 야기하지 않는 상표 사용으로 

인해 유명상표의 출처표시능력⋅판매력 내지는 고객흡인력 등이 감소되는 것을 의

미하는데, 이러한 희석화에는 전통적으로 “약화(blurring)”와 “손상(tarnishm ent)”

의 두 가지 유형이 있다고 설명하는 것이 일반적이다.29)

약화에 의한 희석화는 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 업종이 전혀 다른 상품에 

무단으로 이용함으로써 그 식별력이나 출처표시기능 등을 감소시키는 것을 의미한

다.  이에 비해 손상에 의한 희석화는 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 저질의 열

등한 상품에 사용하거나 또는 불건전하고 반사회적인 방법으로 사용함으로써 그 명

성이나 신용 등을 훼손하는 것을 의미한다.  예컨대, “TIFFA N Y ”나 “R O LEX ” 등

의 유명상표를 식당이나 레스토랑에서 사용하는 것은 약화에 의한 희석화에 해당

하고, 유독 화학 물질이나 음란물에 사용하는 것은 손상에 의한 희석화에 해당한

다.30)

약화에 의한 희석화는 유명상표가 제3자에 의해 지속적으로 사용될 것을 전제로 

하기 때문에 비교적 상당한 시간이 경과함에 따라 점진적으로 발생하게 되는 반

면,31) 손상에 의한 희석화는 상대적으로 단기간의 상표사용만으로도 즉각적으로 

발생할 수 있다.32)  또한, 약화에 의한 희석화는 제3자의 상품이 유명상표권자의 

29) J. Thom as M cC arthy , 4 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition §24 :67 (4th  ed . 
2004); M iles J. A lexander &  M ichael K . H eilbronner, Dilution Under Section 43(C) of the 
Lanham Act, 59  Law  and  C ontem p orary  Problem s 93, 93-94 (1996).

30) D avid  C . Lee, sup ra note 18 , at 327.
31) Lynda J. O sw ald , sup ra note 20 , at 263.
32) R obert N . K lieger, Trademark Dilution: The Whittling Away of the Rational Basis for 

Trademark Protection, 58 U niversity  of P ittsburgh Law  R eview  789, 830  (1997).
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상품보다 저급하거나 열등한 경우에만 발생하는 것이 아니나, 손상에 의한 희석화

의 경우에는 제3자의 상품이 유명상표권자의 상품보다 저급하거나 열등할 것을 그 

요건으로 한다.33)  이처럼 약화와 손상은 개념적으로 구별되는 것임에는 분명하

나,34) 다만 희석화가 문제되는 실제 사안에 있어서는 양자를 명백히 구별하기 어

렵고35) 양자의 성격을 모두 포함하면서 그 중 어느 하나가 보다 더 강화된 형태가 

많을 것이다.

2. 새로운 유형의 희석화에 관한 논의

한편, 약화와 손상에 의한 희석화 이외에도,  Sykes L aboratory 사건36)에서 나

타난 것처럼 상표가 일반명칭화 또는 기술적(記述的) 명칭화 되는 경우37)를 “일반

화(genericization)에 의한 희석화”로 유형화하거나, D eere 사건38)에서 나타난 것

처럼 상표가 우스꽝스러운 의미로 변경되는 경우39)를 “변질 또는 축소(alteration  

or d im inishm ent)에 의한 희석화”로 유형화하기도 한다.40)  그러나, 넓은 의미에

서 볼 때 일반화는 약화의 범주에, 변질 또는 축소는 손상의 범주에 각각 포함시

켜 이해할 수 있을 것이다.41)

33) 따라서, 유명상표 소유자의 상표와 동일⋅유사한 상표를 보다 높은 품질의 상품에 사용하는 

것은 손상에 의한 희석화에 해당하지 않는다[Sally  G ee, Inc. v . M yra H ogan, Inc., 699 F .2d  
621, 625  (2d  C ir. 1983)].

34) A m erican  Law  Institu te, Restatement (Third) of Unfair Competition §25 com m ent c. 
(1995).

35) Frank I. Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection, 40  H arvard  Law  R eview  
813, 829-830 (1927).

36) Sykes Laboratory Inc. v . K alvin , 610  F . Sup p . 849  (C .D . C al. 1985).
37) Id . at 857 .
38) D eere &  C o. v . M TD  Products, 41 F .3d  39 (2d  C ir. 1994).
39) Id . at 39.
40) E lliot B . Staffin , sup ra note 25, a t 117.
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또한, Panavision  사건42)에서 나타난 것과 같은 도메인 이름의 부당선점행위, 즉 

이른바 사이버스쿼팅(cyber-squ atting)에 특유한 희석화 유형으로서 “제거(e lim in a-

tion)”를 들고 이를 약화 또는 손상 어느 범주에도 포함되지 않는 혼합된 형태의 

희석화 유형이라고 설명하거나,43) 또는 도메인 이름의 부당선점행위 자체를 제3의 

희석화 유형으로 파악하는 견해도 보인다.44)  즉, 위 사건에서 법원이 유명상표와 

동일한 도메인 이름을 부당하게 선점하는 행위는 유명상표의 식별력 또는 출처표시

기능을 감소시키는 것일 뿐만 아니라 나아가 이를 완전히 제거하는 행위로서 이로 

인해 유명상표가 실질적으로 희석되었다고 판시한 이래45) 1999년 “반사이버스쿼팅 

소비자 보호법(The A nti-C ybersquatting C onsum er Protection A ct; A C PA )”이 제

정된 것을 들어 그와 같이 설명하고 있는 것이다.  그러나, 위 판결은 도메인 이름

의 유도적⋅통로적 기능46)을 강조하고 있는 것일 뿐 위 판시가 희석화에 관한 새

로운 유형을 제시한 것이라고 보기는 어렵고, 위에서 말하는 제거란 결국 상표의 

출처표시기능 또는 고객흡인력을 매우 심각한 정도로 훼손시키는 것이라는 점에서 

이는 넓은 의미로 약화의 범주에 포함시켜 이해하면 충분할 것이다.  아울러, 반사

이버스쿼팅 소비자 보호법 역시 희석화 이론이 적용되는 영역에 관한 기존의 논의

41) D eere 사건에 관하여는, 제3장 제4절 2. (2) 자 참조.
42) Panavision International, L .P . v . Toep p en, 945 F . Supp . 1296 (C .D . C al. 1996).
43) R onald  A bram son, Trademark Dilution and the Internet, 476 PLI/ Pat 33, 40 (1997); 

Jennifer G olinveaux, What's in a Domain Name: Is “Cybersquatting” Trademark Dilution?, 
33 U niversity  of San Francisco Law  R eview  641, 657 (1999).

44) A very D ennison C orp . v . Sum pton , 189 F .3d  868, 880  (9th  C ir. 1999); Jason R . 
Edgecom be, sup ra note 9 , a t 1254 n .56 ; J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29, a t 
§24 :69.1; K im berly  A . O ’M eara, Avery Dennison v. Sumpton: The Ninth Circuit Raises the 
Bar for Successful Dilution Claims in Domain Name Cases, 20 Loyola of Los A ngeles 
Entertainm ent Lae R eview  61, 76 (2000).

45) Panavision International, L .P . v . Toep p en, 945 F . Supp . 1296, 1304 (C .D . C al. 1996).
46) 도메인 이름의 유도적⋅통로적 기능에 관하여는, 조정욱, 인터넷 도메인 이름의 법적 문제

에 관한 연구 ― 상표와 도메인 이름의 균형과 조화, 서울대학교 박사학위논문(2003), 18-19면 

참고.



- 14 -

를 입법적으로 정리하고 있는 것일 뿐이고, 도메인 이름의 부당선점행위 역시 구

체적인 사안에 따라서 이를 약화 또는 손상으로 유형화 할 수 있을 것이므로, 그

러한 행위 자체를 하나의 새로운 희석화 유형이라고 파악하는 것 역시 그다지 큰 

의미를 갖는 것은 아니라고 하겠다.47)

3. 희석화의 유형에 관한 논의에 대한 비판

이상에서 살펴본 것과 같은 희석화의 유형에 관한 논의에 대하여는, “약화”나 

“손상”이라는 개념은 그 어느 것도 희석화의 본질을 정확하게 설명해 주지 못하기 

때문에 양자를 구별하는 것은 오히려 희석화 이론에 대한 혼란과 오해만을 불러일

으킬 뿐이고, 다만 R ingling Brothers 판결48)에서와 같이 유명상표의 고객흡인력

이 감소되었는지의 여부만을 희석화의 판단기준으로 삼는 것이 타당하다는 비판이 

제기되고 있다.49)

사실, 전통적인 논의에서 설명되고 있는 약화에 의한 희석화는 상표의 재산적 

가치가 감소되었는지의 여부보다는 유명상표와 동일⋅유사한 상표가 사용되었는지

의 여부만을 중요하게 고려함으로써 희석화의 내용과 본질에 혼란을 초래하고 있

다.50)  한편, 손상에 의한 희석화는 즉각적인 침해를 발생시키는 것이기 때문에 상

당한 시간을 거쳐 상표에 화체된 재산적 가치를 보호하고자 하는 희석화 이론과는 

부합하지 않는 면이 있을 뿐만 아니라,51) 이는 본질적으로 상표의 명성이나 신용

을 훼손시키는 행위라는 점에서도 그것이 곧 재산적 가치의 침해를 구성한다고는 

보기 어렵다.  이는 마치 일반 불법행위의 영역에서 인격권의 침해로 인한 무형적 

47) 도메인 이름과 희석화 이론의 관계에 관하여는, 제6장 제2절 1. 참조.
48) R ingling Brothers-Barnum  &  Bailey C om bined  Show s, Inc. v . U tah  D ivision  of Travel 

D evelop m ent, 170 F .3d  449, 463 (4th  C ir. 1999).
49) Jason R . Edgecom be, sup ra note 9 , at 1279-1280.
50) Id . at 1280.
51) Lynda J. O sw ald , sup ra note 20 , at 278.
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손해는 재산권의 침해로 인한 유형적 손해와 구별되는 것과 마찬가지라고 할 수 

있을 것이다.  예컨대, 대기업 경영자의 명예를 훼손하는 언론 보도로 인해 그 기

업에 대한 일반 소비자의 인식이 나빠져서 매출이 감소되었다 하더라도, 이와 같

은 매출 감소로 인한 재산상 손해는 인격권의 침해로 인해 발생한 직접적인 손해

라고 보기 어렵고 단지 위자료의 산정에 있어 고려해야 하는 사정 중 하나에 불과

하듯이,52) 상표의 명성이나 신용을 훼손함으로써 영업상의 손해가 발생하였다고 

하더라도 이는 단지 간접적인 손해일 뿐 상표의 재산적 가치가 직접적으로 침해되

었다고 보기는 어려운 것이다.  따라서, 상표 손상은 상표의 재산적 가치를 보호하

고자 하는 희석화 이론과는 별개의 독자적인 상표권 침해의 영역에 포함된다고 보

는 것이 이론적으로도 보다 타당하다고 하겠다.53)  이 외에, 종래의 희석화 유형으

로 설명되지 않는 행위를 규율하기 위한 제3⋅제4의 희석화 유형이 계속해서 제시

되고 있는 것 또한 그와 같은 희석화의 유형화에는 어느 정도 한계가 존재한다는 

점을 반증하는 것이 아닌가 한다.

이처럼, 희석화를 상표의 약화와 손상으로 유형화하는 것은 분명 희석화의 본질

을 정확히 설명해주지 못하는 측면이 있다고 하겠다.  희석화 이론은 본질적으로 

상표의 재산적 가치를 보호하고자 하는 것인데, 상표의 재산적 가치란 결국 상표

의 식별력이나 출처표시기능 등을 통해 상당한 시간 동안 축적된 고객흡인력 내지 

판매력에 있다고 할 것이므로,54) 희석화를 식별력의 약화나 명성⋅신용의 손상으

로 나누어 보지 않고 단지 상표의 판매력을 감소시키는 행위라고 파악하는 위 비

52) 비방 광고로 인하여 인격과 명예⋅신용 등이 훼손된 경우에, 피해 회사가 입은 손해의 종류

와 성격 이외에도 피해 회사의 지명도와 영업의 신용도 및 피해 회사의 규모⋅영업 실적 등

과 같은 여러 사정을 참작하여 그 손해액을 정한 원심 판결을 수긍한 대법원 1996. 4 . 12. 선

고 93다40614⋅40621 판결(집44-1 , 323) 참고.
53) The U nited  States Tradem ark A ssociation , Trademark Review Commission Report and 

Recommendations to USTA President and Board of Directors, 77 The Tradem ark R ep orter 
375 , 433-434 (1987).

54) Lynda J. O sw ald , sup ra note 20 , at 262.
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판은 경청할 만하다.  또한, 앞에서도 언급한 것처럼 약화와 손상은 개념적으로만 

구별되는 것일 뿐 실제 사안에 있어서 양자를 명백히 구별하는 것은 사실상 불가

능한 경우가 오히려 더 많을 것이라는 점을 고려해 보면,55) 희석화의 유형을 약화

와 손상으로 관념지워야 한다는 이론적 강박으로부터 자유로워져서, 차라리 개별

적인 사안에서 상표의 재산적 가치가 훼손 또는 감소되었는지의 여부를 중요하게 

검토하는 것이 희석화의 본질적인 측면에 보다 더 부합하는 접근 방법일 것이다.

第4節  稀釋化 理論과 混同 理論의 關係

전통적인 혼동 이론이 상표권자의 상표와 동일⋅유사한 상표를 경쟁 관계가 있

는 지정상품에 사용함으로써 소비자로 하여금 출처 또는 후원⋅협력 관계 등에 대

한 혼동가능성을 야기할 때에 상표권의 침해를 인정하는데 반해, 희석화 이론은 

이러한 혼동가능성 여부와 상관없이 유명상표와 실질적으로 동일한 상표를 사용함

으로써 상표의 단일성을 훼손하는 행위를 금지하는 것임은 위에서 살펴본 것과 같

다.  즉, 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 제3자가 무단으로 사용함으로써 유명상

표에 체화되어 있는 고객흡인력 내지 판매력과 같은 재산적 가치가 점차 감소됨으

로써 결과적으로 상표권자의 재산권에 침해가 발생한다는 것이 바로 희석화 이론

의 배경인 것이다.56)

따라서, 상표의 희석이 발생하기 위해서는 일반 소비자의 입장에서 각각의 상표

와 사용 주체 사이의 연관 관계가 형성되어 있을 것이 필요하다.57)  상표권자 이

외의 제3자에 의해 유명상표와 동일⋅유사한 상표가 사용된다고 하더라도, 통상적

55) 예컨대 유명상표를 다소 열악한 품질의 상품에 사용하는 것은, 유명상표가 가지는 품질에 

대한 신뢰도를 침해한다는 측면에서는 상표 손상이라고 볼 수도 있지만, 반면 유명상표의 단

일성을 훼손한다는 측면에서는 상표 약화라고 볼 수도 있을 것이다.
56) 제2장 제1절 참조.
57) J. Thom as M cC arthy, supra note 29, at §24 :70.
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인 소비자의 관점에서 볼 때 그 상표를 특정한 상표권자와 전혀 연관지을 수 없는 

경우에는 상표의 희석이 발생할 여지가 없기 때문이다.58)  다만, 희석화 이론에서

의 연관 관계란 혼동 이론에서 말하는 혼동과는 구별하여야 한다.  즉, 제3자가 유

명상표와 동일한 상표를 상표권자의 지정상품과 전혀 다른 종류의 상품에 사용한

다는 점에서 소비자로 하여금 각각의 상표 사용자가 동일하다거나 또는 후원⋅협

력 등의 관계에 있다는 오인을 불러일으키는 것은 아니지만, 그럼에도 불구하고 

기존에는 상표권자의 상품 또는 서비스만을 나타내는 독특한 표지로서 기능하던 

유명상표가 위와 같은 제3자의 사용으로 인해 이제는 새로운 출처를 나타내는 표

지로서도 기능하게 된다는 점이 희석화 이론의 핵심이다.59)  다시 말하면, 유명상

표와 그 지정상품⋅서비스 사이에 존재하는 독특하고도 식별력 있는 연관 관계가 

희석되는 것이고, 이 점에서 상표의 희석은 소비자로 하여금 상품 또는 서비스의 

출처에 관하여 혼동하게 함으로써 발생하는 것이 아니라 소비자로 하여금 상표와 

상품 또는 서비스 사이에 새로운 연관 관계를 형성하게 함으로써 발생하는 것이

다.60)

그런데, 제3자의 상표 사용으로 인해 출처에 관한 혼동이 일어나는 경우에는 상

품과 출처 사이에 형성되어 있던 기존의 연관 관계가 확장되는 것일 뿐이고 나아

가 별개의 새로운 출처에 대한 연관 관계가 형성되었다고는 볼 수 없다.  그렇다

면, 혼동가능성이 존재하는 경우에는 상표 희석이 발생한다고 할 수 없고 이 점에

서 상표의 희석과 혼동이 동시에 인정되는 경우란 상정할 수 없다.61)  즉, 개념적

으로 볼 때 상표의 희석과 혼동은 혼동가능성 여부에 따라 결정되는 상호 양립할 

수 없는 관계에 있는 것이다.62)  혼동가능성으로 인한 상표권의 침해가 인정되는 

58) Id . at §24 :92 Factor (A ).  이 때 “특정한 상표권자”는 그 실명이 구체적으로 알려져 있을 

필요까지는 없고, 가명이거나 심지어 익명의 특정인이기만 해도 족하다[Louis A ltm an, 4 
Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies §22:12 n .2  (4th  ed . 2004)].

59) A m erican Law  Institu te, sup ra note 34, a t §25 com m ent f.
60) P layboy Enterp rises, Inc. v . W elles, 279  F .3d  796, 805  (9th  C ir. 2002).
61) J. Thom as M cC arthy, supra note 29, at §24 :70.
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경우에는 나아가 상표의 희석 여부에 관하여 판단해서는 안된다거나 또는 판단할 

필요가 없다고 판시한 판결례들은63) 모두 이러한 관점에서 이해할 수 있을 것이

다.

이에 대해서, 희석화 이론과 혼동 이론은 동일한 현상을 서로 다른 관점에서 파

악한 개념에 불과하다는 견해도 있다.  예컨대, 상표의 희석과 혼동은 동시에 발생

할 수 있다거나,64) 또는 상표의 희석과 혼동이 하나의 연속체상에 존재하는 심리

적 연관 관계의 상태를 나타낸다고 설명하는 것이다.65)  동일한 취지에서 혼동가

능성의 존재가 곧 상표 희석에 대한 증거라고 본 판결례들도 찾아볼 수 있다.66)

그러나, 이처럼 상표의 희석과 혼동이 양립할 수 있다고 이해하는 것은 양자의 

본질적인 차이점을 간과한 결과라고 하겠다.67) 상표의 희석이나 혼동이 발생하기 

위해서는 모두 일반 소비자의 입장에서 각각의 상표와 사용 주체 사이의 연관 관

계가 형성되어 있을 것이 필요한 것은 사실이지만, 상표 혼동의 경우에는 사용 주

체 사이에 출처나 후원⋅협력 관계 등이 존재한다는 오인을 불러일으킬 수 있을 

정도의 직접적⋅간접적인 연관 관계가 형성되어야 함에 비해, 상표 희석의 경우에

는 그러한 연관 관계가 형성될 필요는 없는 것이다.68)  오히려, 상표의 희석은 그 

62) Id .; Lynda J. O sw ald , sup ra note 20 , at 282.
63) Berghoff R estaurant C o. v . Lew is W . Berghoff, Inc., 499 F .2d  1183, 1185 (7th  C ir. 

1974); M orningside G roup Ltd . v . M orningside C ap ita l G roup, L .L .C ., 182 F .3d  133, 143  
(2d  C ir. 1999); Edgew ater Beach A partm ents C orp . v . Edgew ater Beach M anagem ent 
C o., 299  N .E .2d  548, 554 (1st D ist. 1973).

64) Louis A ltm an, sup ra note 58 , at §22:12 .
65) Jerre B . Sw ann, Sr., Dilution Redefined for the Year 2000, 37 H ouston Law  R eview  729, 

748  (2000).
66) Jam es Burrough, L td . v . S ign of Beefeater, Inc., 540 F .2d  266, 274 n .16 (7th  C ir. 1976); 

N abisco, Inc. v . PF Brands, Inc., 191 F .3d  208, 220 (2d  C ir. 1999).
67) J. Thom as M cC arthy, supra note 29, at §24 :70.
68) Id .  이처럼 상표의 희석에 요구되는 연관 관계는 혼동이 일어날 때처럼 강력한 것일 필요

는 없기 때문에, 구체적인 사건에 있어서는 과연 언제 어떤 상황에서 희석이 발생하는지를 판

단하기 어려운 측면이 있다.  자세한 것은, 제3장 제4절 2. 참조.
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사용 주체를 혼동시키지 않으면서 다만 소비자가 유명상표를 접하였을 때 이를 상

표권자뿐만 아니라 전혀 별개의 제3자와도 연관짓도록 하는 경우에 발생한다.69)  

상표의 재산적 가치는 소비자로 하여금 그 상표가 특정 상표권자를 나타내는 것이

라는, 즉 그 상표가 특정 상표권자에게 속한 것이라는 점을 인식하게 함으로써 고

객의 수요를 창출하는 데에 있는 것인데, 위와 같이 새로운 연관 관계가 형성됨으

로써 상표가 특정 상표권자를 나타내는 힘이 약해질 수밖에 없어 그 재산적⋅경제

적 가치가 감소하기 때문이다.70)  이처럼, 상표의 혼동은 그 사용 주체에 관한 기

망을 통해 소비자의 신뢰를 침해하는 행위임에 반해, 상표의 희석은 그 사용 주체

에 관한 기망이 일어나지 않은 상태에서 상표권자가 가지고 있던 상표 자체의 재

산적 가치만을 침해하는 행위라는 점에서, 양자는 전혀 별개의 개념인 것이다.71)  

상표의 혼동으로 인한 침해는 즉각적인 반면 상표의 희석으로 인한 침해는 점진적

이라는 차이점도 그 연장선상에 있는 것이라고 볼 수 있다.72)

결국 상표의 희석과 혼동은 개념적으로 볼 때 상호 양립할 수 없는 관계에 있다

고 하겠으나 이는 어디까지나 특정 소비자 개개인의 관점에서 그러하다는 의미이

고, 일반 소비자 전체를 대상으로 파악할 때에는 상표의 희석과 혼동이 동시에 발

생할 수도 있음을 부인할 수는 없다.73)  어떤 집단의 소비자는 출처에 관한 혼동

을 일으키는 반면, 또 다른 집단의 소비자는 각각의 상표가 서로 다른 출처에서 

나온 것임을 인식할 수도 있기 때문이다.74)  이 경우, 전자의 집단에 대해서는 전

69) R ichard  A . Posner, When Is Parody Fair Use?, 21 Journal of Legal Studies 67, 75  
(1992).

70) Id .  반대로 생각해 보면, 상표의 사용 주체에 관한 혼동이 발생한 경우에는 그 상표가 특

정한 상표권자를 나타낸다는 소비자의 인식 자체는 여전히 변함없을 것이라는 점에서 상표의 

희석이 발생할 여지는 없을 것이다.
71) J. Thom as M cC arthy, supra note 29, at §24 :70.
72) R udolph  C allm an, The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies §21 .11 (4th  

ed . 1994).
73) Id .
74) Id .; D avid  C . Lee, supra note 18, at 335; A m erican Law  Institu te, sup ra note 34, at 
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통적인 상표권 침해를 원인으로 한 구제 수단이 문제되나, 후자의 집단에 대해서

는 상표의 희석을 원인으로 한 구제 수단이 문제되는 것이다.75)  따라서, 소송상 

상표의 희석과 혼동 모두를 주장하는 경우에는 제3자의 상표 사용이 상당수의 소

비자에 대해 출처 등의 혼동을 야기하였음과 아울러 또다른 상당수의 소비자에 대

해서는 혼동을 야기한 것이 아니라 별개의 새로운 연관 관계를 형성함으로써 유명

상표의 판매력이 희석되었음을 주장⋅입증하여야 하고,76) 각각의 주장은 예비적인 

것이 아니라 선택적⋅중첩적인 관계에 있다고 하겠다.77)

이렇게 보면, 혼동가능성이 인정되는 경우에도 나아가 추가로 상표의 희석이 발

생했다고 본 판결례들도78) 아무런 모순 없이 이해할 수 있게 된다.  즉, 이러한 판

결례들이 상표의 희석과 혼동 사이의 개념적 양립 가능성에 대해 명백히 밝히고 

있는 것은 아니라, 단지 상급심에서 혼동가능성 여부에 대한 판단이 번복될 가능

§25 com m ent f.  한편, A m erican Express C o. v . C FK , Inc., 947 F . Sup p. 310, 316  (E .D . 
M ich . 1996) 판결은 “상표의 희석이 발생하기 위해서는 … 제3자에 의한 상표 사용이 출처 

또는 후원 관계 등의 혼동을 야기하지 않아야 한다.”고 하였고, 또한 Tim es M irror 
M agazines, Inc. v . Las V egas Sp orts N ew s, L .L .C ., 212  F .3d  157, 174 (3d  C ir. 2000) 판

결은 “연방 희석화 방지법은 전통적인 상표권 침해가 발생하는 경우에 적용되는 것이 아니고, 
유명상표가 동일⋅유사하지 않은 상품 또는 서비스에 사용됨으로써 그 출처에 관하여 혼동이 

발생할 여지가 없는 경우에 적용되는 것이다.”고 판시하여 이 점을 분명히 하였다.
75) J. Thom as M cC arthy, supra note 29, at §24 :70.
76) Id .
77) 제5장 제1절 3⋅4. 참조.
78) Safew ay Stores, Inc. v . Safew ay D iscount D rugs, Inc., 675  F .2d  1160 (11th  C ir. 1982); 

A cadem y of M otion P icture A rts &  Sciences v . C reative H ouse Prom otions, Inc., 944  
F .2d  1446 (9th  C ir. 1991); E li L illy  &  C o. v . N atural A nsw ers, Inc., 233  F .3d  456 (7th  
C ir. 2000); T iffany &  C o. v . Boston C lub, Inc., 231  F . Sup p. 836 (D . M ass. 1964); 
C oca-C ola C o. v . G em ini R ising, Inc., 346 F . Sup p . 1183 U .S .P .Q . 56 (E .D .N .Y . 1972); 
D reyfus Fund, Inc. v . R oyal Bank of C anada, 525  F . Sup p . 1108 (S .D .N .Y . 1981);  
Lexington M anagem ent C orp . v . Lexington C ap ital Partners, 10 f. sup p. 2d  271  
(S .D .N .Y . 1998); C artier, Inc. v . D eziner W holesale, L .L .C ., 55  U .S .P .Q .2d  1131 (S .D .N .Y . 
2000).
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성에 대비하는 한편 그 결론을 담보하기 위하여 그와 같이 판시한 측면이 강하다

는 점에서,79) 결론적으로 일반 소비자 전체를 대상으로 하여 그 일부에 대해서는 

혼동가능성을 인정하였지만 그 외의 다른 일부에 대해서는 혼동가능성을 인정하지 

않았다고 해석할 수 있는 것이다.

정리하자면, 희석화 이론과 혼동 이론은 각각 소비자로 하여금 전혀 다른 형태

의 심리적 연관 관계를 형성하게 하는 행위를 규율하고자 하는 이론이고, 따라서 

각각이 방지하고자 하는 침해 유형도 다르다고 하겠다.80)  즉, 혼동 이론이 “다른 

것을 같게” 인식하게끔 하는 행위를 규율하는 것인데 반해 희석화 이론은 “다른 

것을 다르게” 인식하게끔 하는 행위를 규율하는 것이다.  양자의 관계를 이처럼 

분명히 할 때에만 희석화 이론에 관하여 제기되고 있는 수많은 의문점과 오해들을 

논리적으로 정리할 수 있을 것이다.81)

第5節  稀釋化 理論의 立法例

1. 미국

희석화 이론의 탄생지라고도 할 수 있는 미국의 경우, 1947년 M assachusetts주

가 상표의 희석 행위를 방지하는 법률을 신설한 이래 많은 주에서 유사한 내용의 

법률을 제정함으로써 희석화 이론을 입법화하였으나, 연방 차원에서의 희석화 방

지법은 1996년에 이르러서야 제정⋅시행되었다.  연방 희석화 방지법은 기존의 연

방 상표법에 희석화 방지 관련 규정을 추가하는 형식으로 입법되었으며, 그 주된 

내용은 유명상표의 소유자로 하여금 제3자가 유명상표를 상업적으로 사용함으로써 

79) J. Thom as M cC arthy, supra note 29, at §24 :70.
80) Id .
81) Thom as R . Lee, Demystifying Dilution, 84  Boston U niversity  Law  R eview  859, 865  

(2004).
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그 판매력이 감소하는 경우에 경쟁 관계 또는 혼동가능성의 존재 여부에 관계없이 

제3자에 대하여 상표 사용의 금지를 청구할 수 있는 권리를 부여하는 데에 있

다.82)  각 주 희석화 방지법 및 연방 희석화 방지법의 입법 과정 및 주요 내용에 

관해서는 뒤에서 장을 바꾸어 자세히 살펴보기로 한다.83)

2. E.U.

E.U .의 전신이라고 할 수 있는 E.C .는 1988년 “회원국 간의 상표법 통일화를 위

한 이사회 지침(F irst D irective 89/104/EE C  of the C ouncil, of 21 D ecem ber 

1988, to  A p proxim ate the Law s of the M em ber States R elating to  T rade  

M arks)”84)을 제정하였다.  위 지침 제4조 (4)항 (a)호 및 제5조 (2)항이 희석화 이

론에 관한 규정으로 알려져 있는데,85) 그 핵심 내용은 다음과 같다.

【제5조 (2)항 (1)호】모든 회원국은 등록 상표의 소유자로 하여금 제3자가 회원국 

내에서 널리 알려진 등록 상표와 동일⋅유사한 상표를 지정상품 또는 서비스와 유사

하지 않은 상품 또는 서비스에 정당한 이유 없이 무단으로 사용함으로써 등록 상표

의 식별력 또는 명성을 부당하게 이용하거나 침해하는 행위를 금지할 수 있는 권한

을 부여할 수 있다.86)

82) Lanham  A ct §43(c)⋅§45[15 U .S .C . §1125(c)⋅§1127].
83) 제3장⋅제4장 참조.
84) O J EC  N o L 40 of 11. 2. 1989, p.1[http://oam i.eu.int/en/m ark/aspects/direc/direc.htm
(2005. 10 . 1 . 접속)].
85) W illiam  R . C ornish  &  D avid  L lew elyn, Intellectual Property: Patents, Copyrights, 

Trademarks and Allied Rights 711 (5th  ed . 2003); J. Thom as M cC arthy, Dilution of a 
Trademark: European and United States Law Compared, 94 The Tradem ark R ep orter 1163, 
1164 (2004).

86) First D irective 89/104/ EEC  of the C ouncil A rticle  5(2).  A ny M em ber State m ay also  
provide that the p rop rietor shall be entitled  to  prevent all th ird  p arties not having his  
consent from  using  in  the course of trade any sign w hich is identical w ith , or sim ilar 
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이러한 내용은 이후 “공동체 상표에 관한 이사회 규정[C ouncil R egulation  (EC ) 

N o 40/94 of 20 D ecem ber 1994 on  the C om m u nity  trad e m ark]”87)에도 그대

로 계승되었는데,88) 위 지침이나 이사회 규정을 채택할 것인지의 여부는 회원국의 

선택에 의하도록 되어 있음에도 불구하고 현재 거의 모든 E.U . 회원국이 위와 같

은 취지의 희석화 방지 규정을 자국법에 도입한 상태이다.89)  다만 입법 형식상, 

베네룩스 3국과 같이 상표법에 희석화 방지 규정을 두는 경우도 있고, 독일과 같

이 부정경쟁방지법에 희석화 방지 규정을 두는 경우도 있다.90)

위 희석화 방지 규정을 어떻게 해석하고 적용할 것인지는 어디까지나 E .U . 각 

to , the trade m ark  in  relation to  goods or services w hich are not sim ilar to  those for 
w hich  the trade m ark is registered , w here the latter has a reputation in  the M em ber 
State and  w here use of that sign  w ithout due cause takes unfair advantage of, or is  
detrim ental to , the d istinctive character or the repute of the trade m ark.  한편, 위 지침 

제4조 (4)항 (a)호는 이와 동일한 내용을 상표 등록 거절 사유 및 등록 무효 사유로 규정하고 

있다.
87) O J N o  L  11 , 14 . 1 . 1994, p .1[h ttp :/ / oam i.eu .in t/ en / m ark/ asp ects/ reg/ reg4094o ld .h tm
(2005. 10 . 1 . 접속)].
88) C ouncil R egulation (EC ) N o 40/ 94 of 20 D ecem ber 1994 on  the C om m unity trade  

m ark A rticle  9(1).  A  C om m unity  trade m ark shall confer on the prop rietor exclusive 
rights therein .  The p roprietor shall be entitled  to  p revent a ll th ird  p arties not having  
his consent from  using  in  the course of trade:

(c) any sign w hich is identical w ith  or sim ilar to  the C om m unity trade m ark in  
relation to  goods or services w hich  are not sim ilar to  those for w hich the C om m unity  
trade m ark  is registered , w here the latter has a  rep utation  in  the C om m unity and  
w here use of that sign w ithout due cause takes unfair advantage of, or is detrim ental 
to , the d istinctive character or the rep ute of the C om m unity trade m ark.  또한, 위 규정 

제8조 (5)항은 이와 동일한 내용을 상표 등록 거절 사유로 규정하고 있다.
89) D avidoff &  C ie SA  and  Z ino D avidoff SA  v. G ofkid , L td . (C -292/ 00): [2003] 1  

C .M .L .R . 35, p ara.A G 7.
90) J. Thom as M cC arthy, supra note 85, at 1164 n .5 .
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회원국의 권한이므로 이와 관련하여 각 회원국 사이의 판결례가 모순되거나 충돌

하는 예가 발생하기도 하였지만, 현재는 유럽 사법 재판소(Eu ropean C ourt o f 

Ju stice; EC J)에 의해 위와 같은 갈등이 어느 정도 해결되고 있는 상태인 것으로 

보인다.91)

즉, 유럽 사법 재판소는 G eneral M otors 판결92)에서 위 지침 제5조 (2)항에 의

한 금지청구가 인용되기 위해서는 단순히 희석가능성이 존재한다는 사정만으로 부

족하고, 유명상표의 식별력 또는 명성에 관한 실제의 침해 또는 부당 이용이 존재

하여야 한다고 판시하여 위 규정의 적용 요건에 관한 견해 대립을 해결하였다.93)  

또한, 같은 판결에서 위 규정에 의해 보호 가능한 유명상표라고 인정되기 위해서

는 관련 소비자 대부분에게 널리 알려진 상표이어야 한다고 하면서도,94) 구체적으

로 어느 정도의 소비자에게 알려진 것이어야 하는지에 관해서는 언급하지 않고 다

만 유명상표인지의 여부는 관련 사실 전체를 종합적으로 고려하여 판단하되 특히 

① 지정상품 또는 서비스의 시장 점유율(the m arket share occupied  by good s or 

services sold  under the m ark), ② 상표 사용 강도(the in tensity  of u se o f the  

m ark), ③ 상표의 지역적 사용 범위(the geographic extent of use of the m ark), 

④ 상표 사용 기간 (the duration  of use of the m ark), ⑤ 상표에 관한 광고⋅투

자 비용(the am ou nt of investm ent in  prom oting and  ad vertising  the m ark)과 

같은 요소들을 고려하여야 할 것이라고 판시하여95) 유명상표인지의 여부를 판단하

기 위한 일련의 기준을 제시하기도 하였다.  다른 한편으로 유럽 사법 재판소는 

D avidoff 판결96) 및 A did as 판결97)에서 위 지침 제5조 (2)항의 명문 규정과 달리 

91) Id . at 1164.
92) G eneral M otors C orp . v . Y plon S .A ., (C -375/ 97): [1999] 3  C .M .L .R . 427.
93) Id . at para .43.
94) Id . at para .39.
95) Id . at para .[27].
96) D avidoff &  C ie SA  and  Z ino D avidoff SA  v. G ofkid , L td . (C -292/ 00): [2003] 1  

C .M .L .R . 35.
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제3자가 유명상표의 지정상품 또는 서비스와 유사한 상품 또는 서비스에 이를 사

용한 경우, 즉 양 당사자가 경쟁 관계에 있는 경우에도 위 규정이 적용될 수 있다

고 함으로써98) 희석화 이론의 적용 범위를 확장하였다.

3. 일본

일본은 1993년의 부정경쟁방지법 개정시 제2조 제1항 제2호를 신설한 이래 저명 

표지의 부정사용행위를 부정경쟁행위의 하나로서 규제하고 있다.  즉, “자기의 상

품 등을 나타내는 표지로서 타인의 저명한 표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용

하는 행위, 또는 그러한 표지를 사용한 상품을 양도하거나 인도하거나 양도⋅인도

를 위해 전시하거나, 수출하거나, 수입하거나 또는 전기통신회선을 이용하여 제공

하는 행위”99)를 부정경쟁행위로서 규정하고 있는 것이다.  위 규정의 취지는 기존

의 판례 이론과 같이 혼동 개념을 확장하는 것만으로는 저명상표를 형성하고 확립

하는 데에 소요된 투자를 보호함으로써 상표의 희석과 오염을 방지하기에 불충분

하다는 지적에 따라 그 보호를 국제적 수준으로 강화하는 데에 있는 것으로서,100) 

상품 등의 주체에 관한 혼동 여부를 불문하고 있으며 또한 타인의 저명한 표지와 

동일 또는 유사한 표지를 사용하는 행위를 모두 부정경쟁행위로 규정하고 있다는 

점에서 상표의 약화와 손상 모두를 금지하고 있는 희석화 방지 규정이라고 이해할 

수 있다.101)

97) A didas-Salom on A G  v. Fitnessw orld  Trading, L td . (C -408/01): [2004] 1  C .M .L .R . 14 .
98) D avidoff &  C ie SA  and  Z ino D avidoff SA  v. G ofkid , L td . (C -292/ 00): [2003] 1  

C .M .L .R . 35, p ara.25  and  26; A didas-Salom on A G  v. F itnessw orld  Trading, L td . 
(C -408/ 01): [2004] 1  C .M .L .R . 14, p ara.20.

99) 不正競争防止法 第2条 第1項 第2号.  自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一

若しくは類似のものを使用し, 又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し, 引き渡し, 譲渡若し

くは引渡しのために展示し, 輸出し, 輸入し, 若しくは電気通信回線を通じて提供する行為.
100) 小泉直喜, ダイリューション, ジュリスト 第1005号(1992), 31-32頁.
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일본의 부정경쟁방지법에 의하면, 위와 같은 저명 표지의 부정사용행위로 인하

여 영업상의 이익을 침해당하거나 또는 침해당할 우려가 있는 자는 그 행위의 금

지를 청구할 수 있고,102) 나아가 부정사용행위로 인해 만들어진 조성물 내지 부정

사용행위에 제공된 설비의 폐기도 청구할 수 있다.103)  또한, 고의 또는 과실로 저

명 표지를 부정사용함으로써 타인의 영업상 이익을 침해한 자는 그로 인한 손해를 

배상할 책임을 지게 될 뿐만 아니라104) 그와 같은 부정사용행위로 인해 영업상 이

익이 침해된 자의 영업상 신용을 회복하는데 필요한 조치를 취하여야 할 의무도 

있다.105)  그러나, 저명 표지의 부정사용행위로 인하여 형사적 책임까지 부담하는 

것은 아니다.106)  한편, ① 상품이나 영업에 관한 보통 명칭을 보통의 방법으로 사

용하는 경우, ② 자신의 성명을 부정한 목적 없이 사용하는 경우 및 ③ 타인의 표

지가 저명해지기 이전부터 그와 동일 또는 유사한 표지를 사용해 온 자가 부정한 

목적 없이 계속해서 사용하는 경우에는 위에서 본 금지청구⋅손해배상책임 및 신

용회복조치에 관한 규정이 적용되지 않는다.107)

또한 이외에도, 1996년 개정된 상표법 제4조는 “타인의 업무에 관한 상품이나 

서비스를 나타내는 표지로서 국내 또는 국제적으로 수요자간에 널리 알려진 상표

와 동일⋅유사한 상표”를 부정한 목적으로 사용하기 위하여 등록하는 것을 허용하

지 아니하는 규정을 신설하였는데,108) 이는 등록 단계의 희석화를 방지하기 위한 

101) 東京地裁 2000. 6 . 29. 平10(ワ)21508(判例タイムズ 第1044号, 221頁); 東京地裁 2000. 7 . 
18. 平11(ワ)29128(判例タイムズ 第1044号, 217頁); 田村善之, 不正競争法概説, 第2版(2003), 
239頁.

102) 不正競争防止法 第3条 第1項.
103) 不正競争防止法 第3条 第2項.
104) 不正競争防止法 第4条.  한편, 不正競争防止法 第5条는 손해액의 추정에 관하여 규정하고 

있는데, 그 내용은 우리 부정경쟁방지법 제14조의2와 동일하다.
105) 不正競争防止法 第7条.
106) 不正競争防止法 第14条 第1項 第2号.
107) 不正競争防止法 第12条 第1項 第1号⋅第2号⋅第4号.
108) 商標法 第4条 第1項 第19号.  他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内
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것이라고 하겠다.

4. 우리나라

대법원은 구 부정경쟁방지법(1961. 12. 30. 법률 제911호로 제정된 것) 제2조 제1

호⋅제2호의 해석과 관련하여, 위 규정상 영업상의 이익을 침해할 우려가 있다는 

의미는 타인의 상표 및 용기와 유사한 것을 사용함으로써 신용 및 고객흡인력을 

실추 또는 희석화시켜 타인에게 영업상의 손실을 가져오게 하는 경우를 포함한다

고 판시함으로써,109) 마치 위 규정이 희석화 이론의 근거가 될 수 있다고 볼 여지

를 남겨둔 예가 있다.  그러나, 위 규정은 어디까지나 상품 또는 영업주체 혼동행

위를 금지하기 위한 것으로서 영업상 이익의 침해는 다만 금지청구권을 행사하기 

위한 요건일 뿐이었으며, 위 판결 역시 희석화 이론에 대한 진지한 고민으로부터 

나온 본격적인 것이라고 보기는 어렵다는 점에서, 이를 희석화 이론의 근거 규정

이라고 이해하기는 어렵다고 하겠다.

우리나라에서 본격적으로 희석화 이론이 입법화된 것은 1997년의 상표법 개정을 

통해서이다.  즉, 위 개정법은 “국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표

시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당

한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 

가지고 사용하는 상표”를 등록 거절 사유 및 등록 무효 사유로 규정함으로써 지정

상품의 동일⋅유사 또는 출처 혼동의 가능성 여부를 묻지 아니하고 상표의 등록을 

허용하지 아니하였는데,110) 이는 곧 상표 등록 단계에 있어서 희석화 이론을 수용

又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて, 不正の

目的(不正の利益を得る目的, 他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう.  以下同じ)を
もつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く).  한편, 商標法 第46条 第1項 第1号는 위 

규정에 위반된 상표 등록에 대해서 무효 심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다.
109) 대법원 1980. 12 . 9 . 선고 80다829 판결(공1981, 13507).
110) 상표법 제7조 제1항 제12호⋅제71조 제1항 1호.  한편, 2004. 12. 31. 개정되어 2005. 7 . 1 .
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한 것이라고 볼 수 있다.111)

나아가, 2001. 2. 3. 법률 제6421호로 개정된 부정경쟁방지법은 상품주체 혼동행

위 및 영업주체 혼동행위 외에 “비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 

없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명⋅상호⋅상표⋅상품의 용기⋅포장 그밖에 타

인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 

이러한 것을 사용한 상품을 판매⋅반포 또는 수입⋅수출하여 타인의 표식의 식별력

이나 명성을 손상하게 하는 행위”를 부정경쟁행위의 유형으로 추가하였는데,112) 이

는 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 전혀 다른 별개의 상품에 사용하는 것이 가능

하였기 때문에 유명상표의 이미지와 신용⋅고객흡인력 등이 각종 상품에 분산⋅약

화되는 것을 방지할 수 없었던 점을 감안한 법개정이라는 점에서113) 그 취지가 희

석화 이론을 국내법에 도입하기 위한 것이었다고 볼 수 있겠다.114)  이와 같이 희

석화 이론을 도입하고 있는 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률에 관한 

내용은 뒤에서 자세히 살펴보기로 한다.115)

부터 시행된 상표법은 지리적 표시의 단체표장 등록 제도를 신설하였는데, 이에 따라 제7조 

제1항 제12호는 “국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 

인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻

으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표”
로 개정되었고, 동시에 제12호의2가 신설되어 “국내 또는 외국의 수요자간에 특정 지역의 상

품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 지리적 표시와 동일 또는 유사한 상표로서 

부당한 이익을 얻으려 하거나 그 지리적 표시의 정당한 사용자에게 손해를 가하려고 하는 등 

부정한 목적을 가지고 사용하는 상표”가 등록 거절 사유 및 등록 무효 사유로 규정되었다.
111) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 172면.
112) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목.
113) 산업자원위원회, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률중개정법률안 심사 보고서(2001), 4

면.
114) 이와 달리, 위와 같이 개정된 부정경쟁방지법이 전통적인 희석화 이론을 수용한 것은 아니

라고 보는 견해가 있다[육소영, 가상공간에서의 상표침해에 대한 혼동이론 및 희석화이론의 

적용, 디지털 시대의 상표보호세미나(2002), 33면].  자세한 것은 제5장 제1절 2. 참조.
115) 제5장 참조.
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5. 소결

미국에서 형성되고 발전되어 온 희석화 이론은 위에서 본 것과 같이 세계 각국

의 법체계에 수용되고 있을 뿐만 아니라, 세계 무역 기구(W orld  T rad e O rgan iza-

tion; W TO )의 “무역 관련 지적재산권 협정(A greem ent on Trade R elated  A spects 

of In tellectual Prop erty  R ights; TR IPs)”116) 및 세계 지적재산권 기구(W orld  

In tellectual Property  O rganization ; W IPO )의 “유명상표 보호 규범에 관한 공동 

결의안(Joint R ecom m end ation  C oncerning Provisions on  the Protection  of 

W ell-K now n M arks)”117)에서도 유명상표의 희석화 방지에 관한 규정을 찾아볼 수 

116) TR IPs A rticle 16【R ights C onferred】3. A rticle  6bis of the Paris C onvention(1967) 
shall ap p ly , m utatis m utandis, to  goods or services w hich are not sim ilar to  those in  
respect of w hich a tradem ark is registered , provided  that use of that tradem ark in  
relation to  those goods or services w ould  indicate a  connection betw een  those goods 
or services and  the ow ner of the registered  tradem ark and  p rovided  that the interests  
of the ow ner of the registered  tradem ark are likely  to  be dam aged  by  such use 
[h ttp :// w w w .w to.org/english/docs_e/legal_e/ 27-trip s_01_e.h tm (2005. 10. 1 . 접속)].

117) Jo in t R ecom m endation C oncerning Provisions on  the Protection of W ell-K now n  
M arks A rticle 4【C onflicting M arks】(1)(b).  Irrespective of the goods and/or services 
for w hich  a  m ark  is used , is the subject of an  ap p lication for registration, or is  
registered , that m ark shall be deem ed to  be in  conflict w ith  a  w ell-know n m ark w here  
the m ark , or an  essential p art thereof, constitutes a  rep roduction, an  im itation, a  
translation, or a  transliteration  of the w ell-know n m ark, and  w here at least one of the 
follow ing conditions is fu lfilled :

(i) the use of that m ark w ould  indicate a  connection betw een  the goods and/or 
services for w hich  the m ark is used , is the subject of an  app lication  for registration, or 
is registered , and  the ow ner of the w ell-know n m ark, and  w ould  be likely  to  dam age 
his interests;

(ii) the use of that m ark is likely  to  im p air or d ilu te in  an  unfair m anner the 
d istinctive character of the w ell-know n m ark;
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있다.

희석화 이론이 보호하고자 하는 상표의 재산적 가치는 결국 지적재산의 범위로 

포섭할 수 있을 것이고,118) 따라서 선진국과 달리 개발도상국의 경우에는 희석화 

이론의 도입에 소극적일 수밖에 없어 이로 인한 통상 마찰도 우려되기는 하지

만,119) 이처럼 전세계적으로 유명상표의 희석화를 방지하기 위한 법개정이 이루어

지고 있는 것은 지적재산권 보호의 국제적 경향과 함께 국제 통상계에서 미국이 

차지하고 있는 위상에 영향을 받은 측면이 강하다고 할 수 있다.120)  이제는 국제

적으로도 희석화 이론의 도입 여부가 문제되는 단계를 지나 그 해석과 적용이 문

제되는 단계에 이른 것이다.

여기에서, 미국에서 희석화 이론이 어떻게 해석⋅운용되고 있는지를 살펴보는 

것은 곧 희석화 이론의 일반론을 검토한다는 의미를 가질 수 있다.  희석화 이론

은 미국에서 등장⋅발전되어 온 것이라는 점에서도 더욱 그러하다.  이하에서는 

미국에서 희석화 이론이 어떻게 형성되고 발전되어 왔는지, 그리고 연방 희석화 

방지법의 내용은 어떠한 것이며 어떻게 해석⋅적용되고 있는지에 관해 살펴본 후, 

이를 바탕으로 우리나라 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 내용에 관하여 논의

해 보기로 한다.

(iii) the use of that m ark  w ould  take unfair ad vantage of the d istinctive character o f 
th e  w ell-kn o w n  m ark  [h ttp :/ / w w w .w ip o .in t/ a bo u t-ip / en / d ev elo p m en t_ ip law / p u b 83 3 .
htm  (2005. 10. 1 . 접속)].

118) 이대희, 상표법상의 희석이론에 관한 고찰, 창작과 권리 제9권(1997), 83면.
119) 이와 관련하여, 1988년 미국 상표 협회(U nited  States Tradem ark A ssociation ; U STA ) 산

하 상표 검토 위원회(Tradem ark R eview  C om m ission)가 연방 차원의 희석화 방지법을 포함

하는 내용의 상표법 개정안(Tradem ark Law  R evision A ct of 1988)을 제출한 배경에도 유명

상표의 보호를 위한 G A TT 협상에 있어서 미국이 유리한 고지를 차지하기 위한 의도가 있었

다는 점은 시사하는 바가 크다.  즉, 미국 내에서의 유명상표 보호 수준에 상응하는 보호를 

제3국에도 요구하기 위한 근거로 기능할 수 있다는 점에서 그와 같은 법개정이 필요하다는 

것이다[Senate R ep ort N o. 100-515, at 7  (1988)].
120) 김형진, 미국 상표법, 1999, 31면.
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第3章  稀釋化 理論의 形成과 發展

第1節  稀釋化 理論의 登場 背景

희석화 이론은 미국에서 처음 등장한 이론인데, 그 배경을 이해하기 위해서는 

먼저 1905년에 개정된 미국 연방 상표법 규정121)이 상표권자의 지정상품과 본질적

으로 동일한 종류의 상품에 대해서만 제3자의 상표 사용을 금지하고 있었다는 점

을 분명히 해 둘 필요가 있다.  즉, 산업 혁명 이후 경제 규모가 확대되고 그에 따

라 본격적인 대량생산⋅대량소비 시대가 도래하여 상품의 유통과정이 복잡해면서 

상표의 기능이 구체적인 제조⋅판매자를 특정하던 단계를 벗어나 추상적인 출처를 

표시하는 단계로 접어들었을 뿐만 아니라,122) 상표권자가 자신의 상표를 여러 가

지 종류의 제품에 사용하는 경우가 많아졌음에도 불구하고,123) 위와 같이 직접적

인 경쟁 관계에 있어서만 상표권의 침해를 인정하는 상표법 규정은 변화하는 거래 

현실을 제대로 반영하지 못하고 있다는 점에서 상표의 보호 범위를 확장하고자 시

도한 판결례들이 나타나기 시작한 것이다.  그 대표적인 예들을 살펴보면 다음과 

같다.

121) A ct of Feb. 20 , 1905, ch . 592, 33 S tat. 724, 728.
122) Ju lius R . Lunsford , Jr., Trademark Basics, 59 The Tradem ark R eporter 873, 880  (1969); 

Patricia  K im ball Fletcher, Comment ― Joint Registration of Trademarks and the Economic 
Value of a Trademark System, 36 U niversity  of M iam i Law  R eview  297, 302-303 (1982); 
John M . M urphy, Brand Strategy 18 (1990).

123) Edw ard  C . Lukens, The Application of the Principle of Unfair Competition to Cases of 
Dissimilar Products, 75 U niversity  of Pennsylvania  Law  R eview  197, 205 (1927).
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(1) A unt Jam aica 판결124)

이 판결은 밀가루와 시럽이 경쟁 관계에 있는 상품은 아니지만 소비자는 통상 

양자를 함께 사용하기 때문에 밀가루에 사용되는 “A U N T  JA M A IC A ” 상표를 시

럽에 사용하는 행위는 혼동가능성이 있어 금지하여야 한다고 판시하였다.125)

(2) V ogu e 판결126)

이 사건의 원고는 “V O G U E”라는 표제의 잡지를 발행하고 있었는데, 위 표제의 

“V ”는 여인의 형태를 본따서 디자인한 것이었다.127)  피고는 그와 동일한 형태의 

“V O G U E”라는 상표를 사용하여 모자를 제조⋅판매하였고, 이에 대해 법원이 양 

당사자가 직접적인 경쟁 관계에 있지 않은 것은 사실이지만 그럼에도 불구하고 피

고의 행위는 후원관계의 혼동 등을 야기할 수 있기 때문에 상표권의 침해에 해당

한다고 판시한 판결이다.128)

(3) R olls-R oyce 판결129)

이 사건의 원고는 “R O L LS-R O Y C E” 상표를 사용하여 자동차와 비행기를 생산

하고 있었고, 피고는 위 상표를 라디오 진공관에 부착하여 제조⋅판매하였다.130)  

이러한 피고의 행위에 대해 법원은 자동차⋅비행기와 라디오는 모두 전기 배선을 

124) A unt Jem im a M ills C o. v . R igney &  C o., 247  F . 407 (2d  C ir. 1917).
125) Id . at 410.
126) V ogue C o. v . Thom p son-H udson C o., 300 F . 509  (6th  C ir. 1924).
127) Id .
128) Id . at 509-511.
129) W all v . R olls-R oyce of A m erica , Inc., 4  F .2d  333 (3d  C ir. 1925).
130) Id .
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필수적인 요소로 한다는 점을 지적하면서, 그와 같은 피고의 행위는 원고 제품의 

명성과 신뢰를 이용하고자 하는 행위이므로 상표권의 침해에 해당한다고 판시하였

다.131)

(4) D uro 판결132)

 이 사건의 원고는 “D U R O ”라는 상표를 부착하여 주거용 급수장치에 사용되는 진

공 압력기를 제조⋅판매하는 회사였고, 피고는 위 상표를 사용하여 주거용 건축 

목재를 제작하는 자였다.133)  이에 대해 법원은 원고와 피고의 상품이 모두 주거용

으로 사용된다는 점을 들어 피고의 행위는 소비자의 혼동을 야기하는 것으로서 허

용될 수 없다고 판시하였다.134)  한편, 위 판결은 한 걸음 더 나아가 방론에서나마 

피고의 행위로 인해 원고 상표 자체의 독창성이 감소될 수 있다는 점을 지적하고 

있는데,135) 이 점에서 위 판결은 희석화 이론을 정면으로 인식하기 시작한 최초의 

판결례라고 평가받기도 한다.136)

이상에서 살펴본 판결은 1898년에 있었던 한 영국 법원의 판결137)에 영향을 받

은 것이라고 할 수 있다.  이 판결은 사진기에 사용되는 “K O D A K ” 상표를 자전

거에 사용하는 것은 상표권 침해행위에 해당한다고 판시하면서, 사진기와 자전거

131) Id . at 334.
132) D uro Pum p  &  M anufacturing C o. v . C alifornia C edar Products C o., 11 F .2d  205 (D . 

C ol. 1925).
133) Id .
134) Id . at 206.
135) Id .
136) M ichael A dam s, The Dilution Solution: The History and Evolution of Trademark Dilution, 

12 D ePaul-LC A  Journal of A rt and  Entertainm ent Law  143, 149 (2002).
137) Eastm an Photograp hic M aterials C o. v . John G riffiths C ycle C orp . 15 R .P .C . 105, 110  

(C h. D iv’l C t. 1898).
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가 동일한 매장에서 함께 취급되는 경우가 많았을 뿐만 아니라 상표권자인 원고가 

“자전거를 탄 채로 사용할 수 있는 사진기”라는 점을 강조하여 판촉활동을 벌이고 

있었다는 사실을 그 근거로 제시하였던 것이다.  이와 같이 상표의 보호 범위를 

확장하고자 시도하였던 판결들은 비록 그 논리 구성상 상표 자체의 가치가 감소되

는 것을 보호한 것이라기 보다는, 엄밀한 의미에서는 비경쟁적인 상품이라고 하더

라도 제반 사정을 들어 그것이 경쟁 관계에 있는 것이라고 의제함으로써 사실상 

혼동가능성의 범위를 비경쟁적인 상품 사이에까지 확장한 것이긴 하지만, 이러한 

판결례들이 바로 희석화 이론이 싹트기 위한 토양을 제공해 준 것이라고 하겠

다.138)

第2節  稀釋化 理論의 誕生

상표권자의 지정상품과 본질적으로 동일하여 직접적인 경쟁 관계에 있는 상품에 

대해서만 제3자의 상표 사용을 금지하고 있는 연방 상표법 규정의 문제점이 드러

나면서 상표의 보호 범위를 확장하기 위한 논의들이 많이 제기되는데, 1925년에 

발간된 Frank I. Schechter의 저서 “T he H istorical Found ations of the Law  

R elating  to  Trade-M arks”도 그러한 논의들 중 하나였다.  Schechter는 앞에서 살

펴본 A u nt Jam aica 판결과 K odak 판결을 긍정적으로 검토하면서 비경쟁적인 상

품 사이에서도 상표권의 침해가 발생할 수 있으므로 혼동가능성의 범위를 넓게 해

석할 것을 제안하였던 것이다.139)  Schechter의 이와 같은 주장 역시 혼동 이론의 

138) M ichael A dam s, supra note 136, at 150; W alter J. D erenberg, The Problem of 
Trademark Dilution and the Antidilution Statutes, 44 C aliforn ia  Law  R eview  439, 448-449 
(1956); D avid  S . W elkow itz , Trademark Dilution: Federal, State, and International Law 6-7  
(2002).

139) Frank I. Schechter, The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks 
164-171 (1925).
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범주를 완전히 벗어나 희석화 이론을 정면으로 주장한 것은 아니지만,140) 그럼에

도 불구하고 혼동 이론의 한계를 인식하는 한편 상표에 대한 소비자의 신뢰를 보

호하는 것이 상표법의 목적이 될 수 없음을 지적했다는 점에서141) 희석화 이론의 

싹트기 시작했다고 할 수 있다.

그로부터 2년 후인 1927년, Schechter는 자신의 논문 “T he R ational Basis of 

Tradem ark Protection”142)을 통해, 상표가 비경쟁적인 상품에 사용됨으로써 그것

이 일반 공중에 대해 가지는 식별력이나 고객흡인력이 점진적으로 감소되는 것을 

방지할 필요가 있으며 그 필요성은 당해 상표의 독특함과 소비자의 인식 정도에 

비례한다고 주장하였다.143)  즉, Schechter는 전통적인 혼동 이론을 보완⋅대체하

기 위한 수단으로서 희석화 이론을 제안하였는바,144) 이로써 희석화 이론이 최초

로 정립되었다고 보는 것이 일반적이다.145)

Schechter는 위 논문에서, 상표의 진정한 기능은 품질 보장을 통해 일반 소비자

로 하여금 구매 욕구를 불러일으킴으로써 새로운 수요를 창출하는 것이고,146) 이

러한 의미에서 상표의 가치는 그 판매력 내지 고객흡인력에 있다고 보았다.147)  따

라서, Schechter의 관점에서 볼 때 상표법의 목표는 소비자의 혼동을 방지하는 것

140) Thom as R . Lee, sup ra note 81, a t 866.
141) Frank I. Schechter, supra note 139, at 164-165.
142) Frank I. Schechter, supra note 35.
143) Id . at 825.
144) Id . at 824-825.
145) Lynda J. O sw ald , sup ra note 20, a t 265 ; J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29, at 

§24 :67; Thom as R . Lee, supra note 81, at 867 ; M iles J. A lexander &  M ichael K . 
H eilbronner, sup ra note 29 , at 96; D avid  S . W elkow itz, Reexamining Trademark Dilution, 
44 V anderbilt Law  R eview  531, 533  (1991); Beverly  W . Pattishall, Dawning Acceptance of 
the Dilution Rationale for Trademark - Trade Identity Protection, 74 The Tradem ark  
R ep orter 289, 289 (1994); D ickerson M . D ow ning, From Odol(R) to Lingerie: Dilution and 
the Victoria’s Secret Decision, 744  PLI/Pat 273, 284  (2003).

146) Frank I. Schechter, supra note 35, at 818 .
147) Id . at 819.
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이 아니라 상표가 일반 공중에 대해 가지는 판매력의 감소를 방지하는 것이어야 

하며,148) 이것이야말로 상표 보호의 유일한 이론적 기초가 되었던 것이다.149)

Schechter는 또한, 이와 같은 상표의 광고적 가치나 판매력은 그 독자성

(u niqueness)으로부터 형성되는 것이고 또한 이러한 광고적 가치와 판매력을 형성

하기 위해 상표권자가 투자한 노력은 보호되어야 마땅하므로 제3자가 상표권자의 

상표와 동일⋅유사한 상표를 사용함으로써 상표의 독자성을 해치는 행위는 그것이 

공공복리에 미치는 영향과 관계없이 무조건 금지되어야 한다고 주장하였다.150)  

즉, Schechter는, 상표란 단지 상표권자의 신용을 나타내는 표지가 아니라 나아가 

상표권자가 자신의 신용을 창조해 낼 수 있는 가장 효과적인 수단이므로151) 상표

가 이러한 기능을 원활히 수행할 수 있도록 하기 위해서는 그 독자성을 절대적으

로 보호할 필요성이 있었다고 본 것이다.152)

여기에서 Schechter는, 치약에 사용되는 “O D O L” 상표를 철강 제품에 사용하는 

것을 금지한 1924년의 독일 법원 판결153)을 인용하며154) 상표의 독자성을 훼손하

는 일체의 행위를 “희석화”라고 정의하였다.155)  위 독일 판결은 “피고가 원고의 

상표와 동일한 상표를 사용하는 경우에는 그 상표가 지닌 고객흡인력 내지 판매력

이 상실될 것이기 때문에 원고로서는 그러한 상표의 희석(verw assert)으로부터 자

신의 상표를 보호할 이익을 가진다.”고 전제한 후,156) “이 사건에 있어서 원고와 

피고가 서로 경쟁 관계에 있는지의 여부는 중요한 문제가 아니고 단지 원고가 수 

148) Id . at 825.
149) Id . at 831.
150) Id . at 829-830.
151) Id . at 819.
152) Id . at 830.
153) O dol case, Landgericht E lberfeld , 25  Juristische W ochenschrift 502, X X V  

M arkenschutz und  W ettbew erb (M U R ) 264 (Sep . 11 , 1924).
154) Frank I. Schechter, supra note 35, at 831-832.
155) Id . at 832.
156) Id . at 832.
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년에 걸친 투자를 통해 획득한 상표의 경쟁력이 훼손되었는지의 여부만이 중요하

다.”고 판시하였는데,157) 이는 약 20년 전인 1905년 독일 함부르크주 고등법원이 

“K O D A K ” 상표를 욕조에 사용한다고 해서 혼동가능성이 인정될 수는 없기 때문

에 상표권 침해를 구성하지 않는다고 판시한 것158)과는 사뭇 비교되는 결론이라고 

할 수 있겠다.

한편 Schechter는 특히 임의적(arbitrary)⋅조어적(coined)⋅창의적(fancifu l) 상표

의 경우에 그와 같이 비경쟁적인 상품에 대해서까지 보호 범위를 확장해야 할 필

요성이 있다고 지적하며159) 그러한 상표의 예로서 “R O L LS-R O Y C E,” “K O D A K ,”  

“M A Z D A ,” “C O R O N A ” 등을 언급하였다.160)  이처럼 특이하고 독자적인 상표들

이라 하더라도 제3자에 의해서 비경쟁적인 상품에 널리 사용되는 경우에는 비록 

소비자들의 혼동은 발생하지 않는다 해도 그 판매력이 점차 감소함으로써 결과적

으로는 “ST A R ,” “B L U E  R IB B O N ,” “G O L D  M ED A L ”과 같이 평범한 상표로 전

락하고 말 것이기 때문에 이들은 특히 보호되어야 마땅하다는 것이다.161)

결론적으로 볼 때, Schechter가 제안한 희석화 이론이란 독자적이고 특이한 상표

의 경우에는 제3자에 의해 그와 동일⋅유사한 상표가 사용되는 것을 일체 금지하

는 것이었다고 정리할 수 있다.162)  이는 비록 Schechter 자신이 명시적으로 표현

한 바는 없지만 결과적으로는 상표법상의 상표권과는 별개의 독자적인 권리를 인

정한 것과 마찬가지였다고 할 수 있을 것이다.163)

157) Id .
158) Id . at 831.
159) Id . at 828.
160) Id . at 829.
161) Id . at 830.
162) R obert N . K lieger, supra note 32, at 805 .
163) Id . at 807.
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第3節  稀釋化 理論의 展開

1. 연방 상표법의 개정과 각 주 희석화 방지법의 제정

희석화 이론은 비록 즉각적으로 반영되지는 못하였으나 서서히 그리고 점진적으

로 미국의 상표법 체계에 영향을 주었다.164)  즉, 본질적으로 동일한 상품 사이에

서만 상표권의 침해를 인정하는 연방 상표법의 문제점이 계속해서 제기되자 결국 

연방의회는 이를 해결하기 위해 연방 상표법 개정 작업에 착수하게 되었던 것이

다.

이러한 연방 상표법 개정 작업에 있어서 Schechter는 1932년 조어적(coined)⋅창

작적(invented )⋅창의적(fancifu l)⋅임의적(arbitrary) 상표와 유사한 상표를 사용하

여 상표권자의 명성이나 신용 등을 해하는 행위를 금지하는 것을 주된 내용으로 

하는 연방 상표법 개정안165)을 제출하는 한편 위 개정안 심의를 위한 청문회에 출

석하여 희석화 방지 규정의 신설을 주장하기도 하였으나166) 위 개정안은 채택되지 

아니하였고, 대신 1946년의 개정 연방 상표법은 상표권자의 지정상품과 본질적으

로 동일한지의 여부를 문제 삼지 아니하고 단지 혼동을 야기할 수 있는 제3자의 

상표 사용을 금지함으로써 위와 같은 문제점들을 해결하고자 하였다.167)

이상에서와 같이 연방 상표법 차원에서는 희석화 이론이 반영되지 못하였음에도 

불구하고,  각 주법 차원에서는 점차 희석화 방지 규정의 필요성을 인식하고 그에 

관한 규정을 도입하기 시작한다.  즉, 연방 상표법 개정 직후인 1947년 M assach u-

164) Id . at 810; Thom as R . Lee, supra note 81, a t 868 ; Jerre B . Sw ann, Sr., sup ra note 65, 
at 732.

165) 이것이 이른바 “Perkins B ill”이라 일컬어지는 개정안이다[H ouse R eport N o. 72-11592,  
(1932)].  Perkins B ill의 자세한 내용 및 그에 관한 검토에 대해서는, D avid  S . W elkow itz, 
supra note 138, at 11-12 및 app endix A  참고.

166) H earings Before the H ouse C om m ittee on  Patents, 72d  C ong. 8-17 (1932).
167) 15 U .S .C . §1114(1)(a).
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setts주는 처음으로 상표의 판매력을 훼손하는 행위를 방지하는 법률을 신설함으로

써 희석화 이론을 최초로 수용하였던 것이다.168)  그런데 여기서 한 가지 주목할 

만한 것은, M assachu setts주 희석화 방지법은 원래 입안 단계에서는 그 보호 대상

을 조어적이거나 색다른 상표에 한정하고 있었으나,169) 심의⋅의결 단계에서는 그 

보호 대상이 상표의 식별력에 관계없이 모든 상표에 대해 적용되는 것으로 확대되

었다는 사실이다.170)  이와 같이 희석화 이론의 적용 범위를 넓게 규정하게 되면 

모든 상표권자가 혼동가능성의 유무에 관계없이 자신의 상표와 동일⋅유사하다는 

이유만으로 제3자의 상표 사용을 금지할 수 있게 될 것이므로, 그와 같은 M assa-

chu setts주 희석화 방지법은 적어도 문언상으로는 혼동 이론을 보완하는 것이 아

니라 이를 완전히 무력화시키는 입법이었던 것이다.171)

M assach u setts주의 뒤를 이어, 1953년 Illin ois주172), 1955년 N ew  Y ork주173) 및 

G eo rg ia주174), 그리고 1963년 C o n n ecticu t주175)가 각각 희석화 방지 규정을 신설

하였고, 1964년에는 마침내 미국 상표위원회(U n ited  S tates  T rad em ark  A sso c ia -

tion)가 희석화 이론을 수용한 주 상표법안 모델(M odel State Tradem ark B ill)176)

168) A ct of M ay 2, 1947, chap ter 307, §7(a), 1947 M ass. A cts 300 codified  as am ended at 
M ass. G en. Law s A nn. ch . 110(B), §12  (W est 1996).

169) W alter J. D erenberg, sup ra note 138, at 452.
170) Id . at 453.
171) 이처럼 M assachusetts주 희석화 방지법이 그 보호 대상을 모든 상표에까지 확장하고 있는 

것은, 계속해서 직접적인 경쟁 관계에 있지 않은 상품 사이에서는 일체의 부정경쟁행위를 인

정하지 않으려는 태도를 보여왔던 주 법원의 경직성을 완화하기 위한 의도에서 행하여진 것

이라고 분석하기도 한다(id . a t 451 n .65).
172) A ct of June 24, 1955, §1 , 1953 Ill. L . 455  codified  as am ended at 765 Ill. C om p . S tat. 

A nn. 1035/15 (M ichie 1993).
173) A ct of A p r. 18, 1955, chap ter 453, §1, 1955 N .Y . Law s 466 codified  as am ended at 

N .Y . G en . Bus. Law  §368-d  (M cK inney 1996).
174) 1955 G a. Law s 453, §1 codified  as am ended at G a. C ode A nn. §10-1-451(b) (1994s).
175) C onn. G en. Stat. §35-11i(c) (1963).
176) 주 상표법안 모델은 미국 상표위원회에서 각 주의 상표법 사이에 통일성을 기하기 위해 
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을 채택하기에 이르렀다.  주 상표법안 모델은 상품⋅서비스의 출처에 관한 혼동

을 야기하였는지의 여부를 묻지 아니하고 상표권자의 영업상 명성이나 상표의 식

별력을 훼손할 가능성이 있는 경우에는 상표권자로 하여금 제3자의 사용을 금지할 

수 있도록 하고 있어177) M assachusetts주의 희석화 방지법 규정과 거의 흡사한 내

용이라고 할 수 있다.178)

이러한 주 상표법안 모델의 내용에 따라 각 주 상표법은 희석화 방지 규정을 본

격적으로 도입하게 되어 현재는 미국 전 주의 약 3분의 2 가량179)이 상표법에 희

석화 방지에 관한 규정을 두고 있는데,180) 그 구체적인 내용은 조금씩 다르지만 대

1949년 처음 작성된 것이다[A ndrew  L . G oldstein , Bringing the Model State Trademark Bill 
into the 90s and Beyond, 83  The Tradem ark R eporter 226, 226 (1993)].

177) M odel S tate Tradem ark B ill §12 (U nited  States Tradem ark A ssociation 1964).
178) R obert N . K lieger, sup ra note 32, a t 813 n .132.  한편, 1992년에 개정된 주 상표법안 모

델은 현행 연방 희석화 방지법의 규정과 유사한 내용들을 규정하고 있다[M odel State  
Tradem ark B ill §13  (U nited  States Tradem ark A ssociation 1992)].

179) D avid  C . Lee, sup ra note 18, a t 328.
180) 2004년 현재 희석화 방지에 관해 규정하고 있는 각 주 상표법 규정은 다음과 같다.  A la. 

C ode §8-12-17 (2003); A laska Stat. §45.50 .180 (M ichie 1996); A riz. R ev. Stat. A nn. 
§44-1448.01 (W est 2003); A rk . C ode A nn. §4-71-213 (M ichie 2002); C al. Bus. &  Prof. 
C ode §14330 (W est 2003); C onn. G en . Stat. A nn. §35-11i(c) (W est 2003); D el. C ode 
A nn. tit. 6 , §3313 (2002); F la. Stat. A nn. §495.151 (W est 2003); G a. C ode A nn. §10-1- 
451(b) (2002); H aw . R ev. S tat. A nn. §482-32 (M ichie 2002); Idaho C ode §48-512 (M ichie  
2002); 765 Ill. C om p . Stat. 1036/ 65 (2003); Iow a C ode A nn. §548.113 (W est 2002); K an . 
Stat. A nn. §81-214 (2002); La. R ev. S tat. A nn. §51:223.1  (W est 2002); M e. R ev. Stat. 
A nn. tit. 10, §1530 (W est 2003); M ass. G en. Law s A nn. ch . 110B , §12 (W est 2003); 
M inn. Stat. A nn. §333.285 (W est 2002); M iss. C ode A nn. §75-25-25 (Sup p. 1998); M o. 
A nn. Stat. §417.061 (W est 2002); 2003 M ont. Law s 257 (am ending M ont. C ode A nn. 
§30-13-334 (2002)); N eb. R ev. Stat. A nn. §87-140 (M ichie 2002); N ev. R ev. S tat. 600 .435  
(2002); N .H . R ev. Stat. A nn. §350-A :12 (2002); N .J. S tat. A nn. §56 :3-13.20 (W est 2003); 
N .M . S tat. A nn. §57-3B-15 (M ichie 2002); N .Y . G en. Bus. Law  §360-l (M cK inney 2003); 
O r. R ev. Stat. §647.107 (2001); 54  Pa. C ons. S tat. A nn. §1124 (W est 2003); R .I. G en. 
Law s §6-2- 12 (2002); S .C . C ode A nn. §39-15-1165 (Law . C o-op. 2002); Tenn. C ode A nn. 
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체적으로 다음과 같은 특징을 가지고 있다.181)  첫째, 독특하거나 기발한 상표뿐만 

아니라 식별력이 있는 모든 상표를 보호 대상으로 하고 있다.182)  둘째, 상표권자

가 제3자의 상표 사용을 금지하기 위해서는 그로 인해 단지 상표의 독창성 내지 

유일성이 감소하였다는 사정만으로는 족하지 않고 더 나아가 최소한 희석가능성

(likelihood  of d ilution)이 발생하였음을 입증하여야 한다.183)  셋째, 상표권자에게 

판매량 또는 영업 이익 감소로 인한 손해가 발생하였다 하더라도 금전적 손해배상

은 인정되지 아니하고 다만 사용금지처분만이 인정된다.184)

또한 위 주법들은 시기적으로는 다음과 같이 삼분해 볼 수 있다.185)

① 1964년의 주 상표법안 모델에 따른 법률：이 법률은 상표권자에게 가장 유리

한 형태의 법률로서, 식별력이 있는 상표는 모두 보호 대상이 될 수 있었고 그것

이 유명상표일 필요까지는 없었으나, 다만 희석화로 인한 침해의 가능성을 그 요

건으로 하고 있다.186)

② 1992년 개정된 주 상표법안 모델에 따른 법률：이 법률은 유명상표만을 보호 

대상으로 하는 한편 상표 등록이 되어 있을 것을 요구하거나 또는 제3자에 의해 

사용이 금지되는 지역적 범위를 주 내로 한정하는 등 희석화 규정의 적용 요건을 

§47-25-513 (2002); Tex. Bus. &  C om . C ode A nn. §16.29 (V ernon 2002); W ash. R ev. 
C ode A nn. §19.77 .160 (W est 2003); W . V a. C ode A nn. §47-2-13  (M ichie 2003); W yo. 
Stat. A nn. §40-1- 115 (M ichie 2002) 등.  그 외에도, 보통법상 희석화 방지 법리가 인정되고 

있는 주로는, C olorado⋅M ichigan⋅N ew  Jersey⋅O hio 등이 있다(Lynda J. O sw ald , sup ra  
note 20, at 266  n .59 ; Thom as R . Lee, sup ra note 81 , at 871 n .71).

181) R obert N . K lieger, supra note 32, at 813 .
182) Id .
183) Id .
184) Id .
185) D avid  C . Lee, sup ra note 18, a t 328.
186) Id .
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강화하고 있다.187)

③ 1996년 제정된 연방 희석화 방지법에 따른 법률：이 법률은 연방 희석화 방

지법이 제정된 이후 그 내용을 반영하고 있는 것으로서, 보호 대상을 식별력이 있

는 유명상표에 한정하는 한편 상표 등록 여부는 문제 삼지 않으며 나아가 공정이

용⋅경쟁 광고⋅뉴스 보도 등과 같은 면책사유에 관해 규정하고 있다.188)

이처럼 각 주의 희석화 방지법이 제정⋅시행되기에 이르렀지만, 그럼에도 불구

하고 구체적인 사안에 있어서 희석화 이론을 어떻게 적용할 것인지는 여전히 법원

의 태도에 달려 있는 문제였다.189)  이하에서는 각 주 희석화 방지법의 제정⋅시행

을 전후하여 나타나는 판례의 동향에 대해 살펴보기로 한다.

2. 판례의 동향

Schechter가 희석화 이론을 제안한 이후 이에 관한 판례들을 살펴보면, 각 주의 

희석화 방지법이 제정⋅시행되기 이전과 이후에 큰 차이가 있음을 알 수 있다.  

즉, 법원은 처음 희석화 이론이 등장하였을 무렵에는 그것이 연방 상표법의 문제

점을 보완하기 위한 것이었다는 점에 주목하여 이를 호의적으로 수용하는 경향을 

보여 주었으나, 이후 각 주 희석화 방지법이 무척이나 넓은 범위에서 상표권자를 

보호하려 하자 곧바로 그와 같은 법률의 적용을 가급적 부정하는 방향으로 선회하

게 된 것이다.190)  이하에서 주요 판결례들을 살펴보기로 한다.

187) Id .
188) Id .
189) R obert N . K lieger, supra note 32, at 814 .
190) Id .; K enneth  L . Port, The “Unnatural” Expansion of Trademark Rights: Is a Federal 

Dilution Statute Necessary?, 18  Seton H all Legislative Journal 433, 439 (1994).
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(1) Y ale 판결191)

Schechter가 희석화 이론을 제안한 바로 이듬해, 제2순회항소법원은 이 판결을 

통해 명백히 전혀 다른 종류의 상품 사이에서도 혼동이 일어날 수 있음을 인정하

게 되는데, 금속 열쇠에 사용되는 “Y A LE ”이라는 상표를 회중전등에 사용하는 것

을 금지한 것이다.

이 사건에서 법원은, “상표는 상표권자의 명성과 신용이 화체되어 있는 보증인

(保證印; authentic seal)과도 같은 것이다.  따라서, 제3자가 이를 무단으로 사용하

는 것은 상표권자의 명성에 편승하는 것이 되어, 설령 상표의 신용이 훼손되거나 

상표권자의 상품 판매량이 감소되는 일이 없다고 하더라도, 그러한 무단 사용 자

체로 상표권의 침해가 될 수 있다.  즉, 제3자가 상표권자의 상표를 무단으로 사용

하는 경우, 이들 사이에 서로 아무런 연관 관계가 없다고 명백히 구별될 수 있을 

정도가 아닌 한 그것은 불법한 행위이다.”고 판시하였는바,192) 이 판결은 비록 혼

동 이론을 완전히 폐기한 것은 아니었지만 서로 아무런 경쟁 관계도 찾아볼 수 없

는 상품 사이에서도 혼동가능성을 인정하였다는 점에서 제한적이나마 희석화 이론

을 의식하고 있는 것이라고 평가할 수 있을 것이다.193)

(2) T iffany 판결 1194)

이 사건의 원고는 19세기 말부터 “T IFFA N Y ” 또는 “TIFFA N Y  &  C o.”라는 상

191) Y ale E lectric C orp . v . R obertson, 26 F .2d  972 (2d  C ir. 1928).
192) Id . at 974.
193) M ichael A dam s, supra note 136, at 157.
194) T iffany &  C o. v . T iffany Productions, Inc., 264 N .Y .S . 459 (N .Y . Sup . C t.), aff’d , 260  

N .Y .S . 821 (N .Y . A pp . D iv . 1932), aff’d , 188 N .E . 30  (N .Y . 1933).
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표를 사용하여 온 보석 판매사였고, 피고는 “TIFFA N Y ”라는 상표와 빛나는 다이

아몬드 모양의 로고를 사용하는 영화 제작 및 배급사였다.195)  앞에서 살펴 본 

Y ale 사건에서와 같이 전혀 경쟁 관계가 없는 상품 사이에서도 혼동가능성이 인정

될 수 있다는 점을 고려하면, 이 사건에 있어서도 피고의 상표 사용은 명백히 그 

출처에 관하여 소비자의 혼동을 야기할 수 있는 것이었음에도 불구하고,196) 뉴욕

주 법원은 희석화 이론을 원용하여 원고의 금지청구를 인용하였다.197)

즉, 법원은 “비경쟁적인 상품에 대해 타인의 유명상표를 사용함으로써 발생하게 

되는 진정한 손해는 유명상표가 일반 공중에 대해 가지는 식별력이나 고객흡인력

이 점진적으로 감소한다는 데에 있다. … 피고는 고의로 원고 상표에 화체되어 있

는 영업상의 신용을 이용하려고 했는바, 그러한 피고의 행위는 원고가 자신의 상

표에 투자한 재산적 가치 및 영업상⋅재정상의 명성을 무단으로 이용하기 위한 것

이었다고 밖에 할 수 없다.”198)고 판시하였던 것이다.

위 판결의 사실 관계는 혼동 이론에 의해서도 해결될 수 있는 것이었다고 보이

나 법원은 혼동 이론의 적용 범위를 확장하는 대신 희석화 이론에 따라 그와 같은 

문제를 해결한 것으로서,199) 이는 곧 희석화 이론이 처음 등장한 시기에 법원이 이

를 얼마나 긍정적으로 평가하고 있었는지를 보여주는 좋은 예라고 할 수 있겠

다.200)

195) Id . at 460-461.
196) Id . at 462.
197) Id . at 459.
198) Id . at 462-463.
199) M ichael A dam s, supra note 136, at 161.
200) R obert N . K lieger, supra note 32, at 814 .
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(3) Bu lova 판결201)

이 사건의 피고 Stolzberg는 “ED D IE’S SH O ES”라는 상호를 사용하여 신발을 생

산⋅판매하는 상인으로서 그는 자신이 판매하는 신발에 “BU LO V A  FIN E SH O ES”

라는 상표를 부착하여 판매하였는데,202) 마찬가지로 “B U L O V A ” 상표를 사용하여 

시계를 생산⋅판매하고 있던 원고는 법원에 피고의 위와 같은 행위를 금지할 것을 

청구하였다.203)

이 사건은 1905년 연방 상표법이 적용된 사건이었기 때문에204) 법원은 피고의 

행위가 상표법 위반에 해당하는 것은 아니라고 보았다.205)  그럼에도 불구하고, 법

원은 희석화 이론에 따라 피고의 행위를 금지하라고 판결하면서 그 이유를 “상표

는 단지 상품의 출처만을 표시하는 것이 아니라 상표권자의 신용을 나타내는 표지

로서 고객의 수요를 창출⋅유지하는 수단이기도 하다.  따라서, 독창적이거나 창의

적이어서 식별력이 강한 상표에 대해서는 이를 비경쟁적인 상품에 사용하는 것까

지도 금지하여야 할 만큼 더욱 강한 보호가 주어져야 한다.206) … 상표권자가 오랜 

시간에 걸쳐 많은 비용을 투자하여 식별력이 강한 상표를 만들어낸 경우에는 이를 

제3자가 비경쟁적인 상품에 사용하는 행위는 상표권자의 명성을 해치는 것일 뿐만 

아니라 상표의 식별력을 희석시키는 것으로서 금지되어야 할 것이다.207)”고 설명

하였던바, 이러한 법원의 판결은 상표의 명성이나 신용이 보호되어야 할 재산적 

가치임을 분명히 인정함으로써 명시적으로 희석화 이론을 수용한 것으로 평가할 

수 있을 것이다.208)

201) Bulova W atch  C o. v . Stolzberg, 69  F . Sup p . 543  (D . M ass. 1947).
202) Id . at 543.
203) Id .
204) R obert N . K lieger, supra note 32, at 815  n .141.
205) Bulova W atch  C o. v . Stolzberg, 69  F . Sup p . 543 , 545  (D . M ass. 1947).
206) Id . at 543.
207) Id . at 547.
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(4) Stork  판결209)

N ew  Y ork에서 “STO R K  C LU B”이라는 유명한 음식점을 운영하는 원고가 San  

Francisco에서 같은 상호로 허름한 선술집을 경영하는 피고의 행위를 금지해 줄 

것을 청구한 사건이다.210)

법원은 “막대한 투자를 통해 획득한 상호의 가치를 잠식하거나 희석시키는 것은 

부정경쟁행위에 해당한다는 원고의 주장은 충분히 수긍할 만한 것”이라고 하면

서,211) “그러한 행위를 방지하고자 하는 원고의 청구는 창이 아니라 방패일 뿐”이

라는 비유를 들어가며212) 원고의 청구를 인용하였다.

다만, 이 사건에서 법원은 표면상으로 혼동가능성이 있다는 이유에서 그와 같은 

결론에 이르고 있으나,213) 방론에서 “현재 거래의 실정상 San  Francisco의 T urk  

and  H yde Streets에 위치한 피고의 허름한 선술집이 N ew  Y ork의 번화가에 위치

한 원고의 음식점과 동일한 계열의 가게라고 생각하는 사람은 없을 것이다.”고 판

시하고 있어,214) 실제로는 위 판결을 혼동 이론에 따른 것이라고만 설명하는 것은 

불충분하고, 오히려 희석화 이론을 널리 수용한 판결례라고 보는 것이 옳을 것이

다.215)  이처럼, 법원이 표면적으로는 혼동 이론을 따르고 있어 명시적으로 “상표 

희석”에 관하여 언급하고 있지는 않으나 그 실질을 따져보면 결국 희석화 이론을 

208) M ichael A dam s, supra note 136, at 162.
209) S tork  R estaurant, Inc. v . Sahati, 166 F .2d  348 (9th  C ir. 1948).
210) Id . at 358.
211) Id . at 364.
212) Id .
213) R obert N . K lieger, supra note 32, at 815  n .141.
214) S tork  R estaurant, Inc. v . Sahati, 166 F .2d  348, 358 (9th  C ir. 1948)
215) H arvard Law  Review  A ssociation, Dilution: Trademark Infringement or Will-O’-The-Wisp?, 

77 H arvard  Law  R eview  520, 525  (1964).
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취하고 있다고 인정되는 경우, 그러한 상표에 대해서는 이른바 “부진정 희석화

(p seu do-d ilution)”가 발생하였다고 일컬어지기도 한다.216)

(5) Esquire 판결217)

이 판결은 각 주 희석화 방지법이 본격적으로 제정되기 시작한 이후 법원이 상

표권자의 보호를 목적으로 하는 희석화 이론에 대해 얼마나 부정적인 시각을 가지

고 있었는지를 극적으로 보여주는 예로서, 다른 한편으로는 법원이 소비자 보호라

는 상표법의 목적에 지나치게 경도된 결과라고도 평가받는 판결이다.218)

이 사건에서 “ESQ U IR E”라는 제호의 잡지를 발행하는 원고는 같은 상표의 실내

화를 제조하는 피고에 대해 상표 사용을 금지할 것을 청구하는 소를 제기하였

고,219) 이에 대해 법원이 원고에게 “ESQ U IR E”라는 표지를 독점적으로 사용할 권

리가 없다는 이유로 그 청구를 기각한 사건이다.220)  판결 이유에서 법원은 다음과 

같이 판시하였다.

“양 당사자가 유사한 상품을 판매하는 경쟁적인 관계에 있다고 볼 수 없다는 점

에서 이 사안은 희석화 이론이 적용되어야 하는 것임은 분명하다.  그러나, 양 당

사자가 동종의 제품을 판매하지 않는다는 사실, 즉 원고는 잡지를 판매하고 피고

는 남성용 실내화를 판매한다는 사실만으로 연방 상표법의 상표권 침해에 관한 규

정이 적용되지 않는 것은 아니다.  연방 상표법의 상표권 침해에 관한 규정은 상

품이나 서비스의 유사성을 문제 삼는 것이 아니라 … 소비자의 혼동을 불러 일으

키거나 또는 상품이나 서비스의 출처에 관하여 소비자를 기망할 우려가 있을 정도

216) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:113.
217) Esquire, Inc. v . Esquire Slip p er M anufacturing  C o., 243 F .2d  540 (1st C ir. 1957).
218) M ichael A dam s, supra note 136, at 162.
219) Esquire, Inc. v . Esquire Slip p er M anufacturing  C o., 243 F .2d  540, 540 (1st C ir. 1957).
220) Id .



- 48 -

로 상표가 유사한 것인지를 문제 삼는 것이기 때문이다.”221)

이 사건은 주 상표법안 모델 및 수많은 주 희석화 방지법의 원형이 된 

M assachusetts주 희석화 방지법이 적용된 사건이었는데, 법원은 위 법의 내용이 

혼동 이론을 대체하는 것으로 해석하지 않고 단순히 혼동 이론을 비경쟁적인 상품 

사이에까지 확장한 것으로 해석함으로써222) 상품이나 서비스의 출처에 관한 혼동

이 발생하였는지의 여부를 묻지 않고 있는 명문의 법 규정을 무력화시켰던 것이

다.223)  이러한 법원의 태도는, 비록 희석화 방지법이 제정⋅시행되었음에도 불구

하고 결론적으로는 여전히 혼동 이론을 따르는 것과 마찬가지였다고 평가할 수 있

겠다.224)

이 사건 이후 많은 법원이 주 희석화 방지법의 규정을 매우 엄격하게 적용하는 

경향을 보여주게 된다.  예컨대 이 사건과 마찬가지로 희석화 방지 규정의 적용에 

있어서 혼동가능성을 요구한다거나,225) 직접적인 경쟁 관계에 있는 당사자 사이에

서는 희석화 방지 규정의 적용을 배제하기도 하고,226) 또는 피고에게 원고의 이익

을 침해할 의도(pred atory  in tent)가 있었을 것을 요구하였던 것이다.227)  희석화 

이론에 대한 법원의 이와 같은 부정적인 경향228)은 각 주 희석화 방지법의 문언상 

221) Id . at 542.
222) M ichael A dam s, sup ra note 136, at 164 ; R obert N . K lieger, sup ra note 32, at 

818-819.
223) R obert N . K lieger, supra note 32, at 817 .
224) Id . at 818; H arvard  Law  R eview  A ssociation, sup ra note 215, at 526-527.
225) C ue Publishing  C o., Inc. v . C olgate-Palm olive C o., 256  N .Y .S .2d  239, 240  (N .Y . Sup. 

C t.), a ff’d , 259  N .Y .S .2d  377 (N .Y . A p p . D iv. 1965).
226) Y e O lde Tavern C heese Prods., Inc. v . P lanters Peanuts D iv ., Standard  Brands, Inc., 

261  F . Sup p. 200, 208 (N .D . Ill. 1966), aff’d , 394 F .2d  833 (7th  C ir. 1967); EZ  Loader 
Boat Trailers, Inc. v . C ox Trailers, Inc., 746 F .2d  375, 380 (7th  C ir. 1984); Business 
Trends A nalysts v . Freedonia G roup , Inc., 650 F . Sup p. 1452, 1458 (S .D .N .Y . 1987).

227) Sears, R oebuck &  C o. v . A llstate D riving School, Inc., 301 F . Sup p. 4 , 19 (E .D .N .Y . 
1969); P .F . C osm etique, S .A . v . M innetonka, Inc., 605 F . Sup p . 662 , 672 (S .D .N .Y . 1985); 
O xford  Industries, Inc. v . JB J Fabrics, Inc., 6  U .S .P .Q .2d  1756, 1764 (S .D .N .Y . 1988).
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규정을 무시하고 동법을 사실상 사문화 시키는 것이었다.229)

(6) Polaroid  판결230)

이 판결은 각 주 희석화 방지법에 대한 법원의 부정적인 시각이 팽배하던 가운

데에서도 법원이 희석화 방지법의 명문 규정에 충실하여 상표의 희석화를 인정한 

거의 유일한 예이다.231)

이 사건에서 제7순회항소법원은 Illinois주 희석화 방지법을 적용하여, 피고가 생

산하는 냉⋅난방장치에 “PO LA R A ID ”라는 상표를 사용하는 것은 원고가 제조하는 

“PO L A R O ID ” 사진기의 상표를 희석하는 행위에 해당한다고 판시하였다.232)  그

런데, 그 이유에서 법원은 “이러한 유형의 사건에조차 위 희석화 방지법을 적용하

지 않는다면 동법은 부정경쟁방지라는 목적 달성에 있어서 아무런 의의를 가지지 

못할 것”이라고 덧붙였는데,233) 이는 법원 스스로가 이 사건에서 어떠한 이유에서 

무엇을 근거로 희석화 방지법을 적용하였는지를 설득력 있게 논증할 능력이 없음

을 자인한 것에 다름 아니다.234)  특히, 법원이 피고의 상표 사용을 금지한 이유의 

대부분은 오히려 전통적인 혼동 이론에 근거한 것이었고, 희석화 이론은 단순한 

방론 정도에 지나지 않았다는 점에서235) 더욱 그러하다.

228) 이와 같은 경향은 특히 N ew  Y ork주 법원에서 강하게 나타났던 것으로 보인다[Beverly  
W . Pattishall, The Dilution Rationale for Trademark ― Trade Identity Protection, Its Progress 
and Prospects, 71 N orthw estern  U niversity  Law  R eview  618, 624 (1976) 참고].

229) Beverly  W . Pattishall, sup ra note 145, at 290.
230) Polaroid  C orp. v . Polaraid , Inc., 319  F .2d  830 (7th  C ir. 1963).
231) Lynda J. O sw ald , sup ra note 20, a t 267; K enneth  L . Port, supra note 190, at 439-440.
232) Polaroid  C orp. v . Polaraid , Inc., 319  F .2d  830, 837  (7th  C ir. 1963).
233) Id .
234) Jam es R obert H ughes, The Federal Trademark Dilution Act of 1995 and the Evolution of 

the Dilution Doctrine ― Is it Truly a Rational Basis for the Protection of Trademarks?, 1998 
D etroit C ollege of Law  at M ichigan  State U niversity  Law  R eview  759, 772 (1998).
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이 판결은 주 희석화 방지법을 적용한 최초의 판결례로서의 의미를 가지는데, 

이후의 희석화 관련 사건에서 법원이 희석화의 결과 내지 그 가능성에 대한 아무

런 증거 없이 단지 직관적인 판단에 근거하여 주 희석화 방지법을 적용하게 될 것

임을 암시라도 하는 듯한 판결이었다.236)

(7) T iffany 판결 2237)

위의 Polaroid  판결과 함께 주 희석화 방지법의 적용을 통해 피고의 상표 사용

을 금지한 보기 드문 예이다.  이 사건에서 “TIFFA N Y ” 또는 “TIFFA N Y  &  C o.”

라는 상표를 사용하던 보석 판매사인 원고는, 피고가 “TIFFA N Y ”라는 상호의 레

스토랑 겸 주점을 운영하는 것을 금지해 줄 것을 청구하였다.238)

원고의 청구에 대해 법원은 “피고의 상표 사용은 소비자로 하여금 원고와 피고 

사이에 후원⋅감독 또는 상표 사용 허락 등의 관계가 있다는 혼동을 불러 일으킬 

수 있다.”239)고 보는 한편, “원고의 상표는 매우 강한 식별력을 지닌 것으로서 

M assachusetts주 희석화 방지법의 보호 대상이 될 수 있는데,240) … 피고가 원고

의 상표를 계속해서 사용하는 것은 그 단일성을 훼손함으로써 광고적 가치를 침해

하는 것이다.241)”고 하거나, 나아가 “피고는 스트립 클럽이나 포르노 영화관을 광

고하는 신문이나242) 또는 매우 지겹고 역겨운 라디오 프로그램을 통해 자신의 레

스토랑 겸 주점을 광고⋅선전하였는데,243) … 이는 원고 상표의 명성을 훼손하는 

235) Polaroid  C orp. v . Polaraid , Inc., 319  F .2d  830, 835-837 (7th  C ir. 1963).
236) Jam es R obert H ughes, supra note 234, at 772.  제3장 제4절 2. (1) 참조.
237) T iffany &  C o. v . Boston C lub, Inc., 231 F . Supp . 836 (D .C . M ass. 1964).
238) Id . at 838.
239) Id . at 842.
240) Id . at 842-843.
241) Id . at 844.
242) Id . at 843.
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것이다.244)”고 하여, 전통적인 상표권 침해뿐만 아니라 상표 희석에 따른 침해도 

인정하여 피고의 상표 사용을 금지하였다.245)

이 판결은 먼저 희석화의 유형으로서 약화와 손상을 인식하기 시작하였을 뿐만 

아니라246) 나아가 상표의 약화가 발생하기 위해서는 소비자의 관점에서 상표와 사

용 주체 사이의 단일한 연관 관계가 형성되었을 것이 필요하다는 점을 최초로 밝

혀냈다는 점에서247) 상당히 중요한 의미를 갖는다.248)  그러나 이 판결 역시, 구체

적으로 언제 어떠한 상황에서 어떠한 유형의 상표 희석이 발생하는지, 그리고 그

와 같은 상표 희석 여부를 판단하기 위해서는 어떠한 사실들을 고려해야 하는지에 

대해서는 아무런 언급이 없다는 점에서 그 한계를 보여준다고 하겠다.249)

3. 소결

연방 상표법이 개정되고 법원도 희석화 이론을 널리 수용하는 태도를 취함으로

써 마치 금방이라도 희석화 이론이 전통적인 혼동 이론을 대체할 것처럼 보였고, 

이러한 전망은 각 주 희석화 방지법이 제정되면서 절정에 이르는 듯했다.  그러나, 

법원이 곧바로 동법의 적용을 제한하기 시작하면서 희석화 이론은 이후 상당 기간 

동안 잊혀진 존재가 되어버렸다.

희석화 이론이 등장했던 초기에 많은 법원들이 이처럼 각 주 희석화 방지법의 

적용을 주저하게 했던 이유는 대체로 다음과 같이 세 가지 정도로 분석할 수 있

다.250)

243) Id . at 844.
244) Id . at 844.
245) Id . at 845.
246) Id . at 844.
247) Id .
248) E lliot B . Staffin , supra note 25, at 121-122.
249) Jam es R obert H ughes, supra note 234, at 773.
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먼저 무엇보다도, 희석화 이론은 상표의 선사용자에게 일종의 재산적 권리를 부

여함으로써 후순위자에 대해 절대적으로 우월한 지위를 보장하는 방식을 취하고 

있는데, 그러한 보호 방식의 사회적 효율성과 타당성에 대해서는 여전히 의문이 

제기되고 있었다.251)  앞에서도 살펴본 것처럼 1946년에 개정된 연방 상표법이 혼

동 이론을 포기하지 않았음을 분명히 함으로써 상표권을 특허권이나 저작권 또는 

유체물에 대한 재산권과 같은 수준으로 보호하려는 것은 아님을 천명하였다는 점

에서, 혼동 이론을 대체하고자 하는 희석화 이론은 이러한 연방 상표법의 태도에 

배치되거나252) 또는 연방 상표법이 달성하고자 하는 목적을 반감시킬 수 있기 때

문이다.253)  즉, 주 희석화 방지법은 상표권자를 지나치게 보호함으로써 결과적으

로 공중의 이익에 기여하는 것이 아니라 다만 상표권자의 이익만을 대변하고 있다

는 점이 지적되었던 것이다.254)  C offee D an’s 판결255)에서 법원은 C aliforn ia주 

희석화 방지법의 적용 범위를 확대하는 경우에는 상표권 침해라는 명목으로 경쟁 

자체가 억제될 우려가 있다고 판시하기도 하였는데256) 이 역시 같은 맥락에서 이

해할 수 있겠다.

다음으로, 희석화의 개념과 보호 이익의 모호함 역시 법원의 부정적인 태도에 

영향을 미친 것으로 보인다.257)  각 주 희석화 방지법이 “희석가능성(likelihood  of 

250) R obert N . K lieger, supra note 32, at 816 .
251) H arvard  Law  R eview  A ssociation, sup ra note 215, at 528.  희석화 이론으로 인한 사회

적 비효율성에 관하여는, 제7장 제2절 2. 참조.
252) R obert N . K lieger, supra note 32, at 816 .
253) M ilton W . H andler, Are the State Antidilution Laws Compatible with the National 

Protection of Trademarks?, 75  The Tradem ark R eporter 269, 277 (1985).
254) R obert J. Shaughnessy, Trademark Parody: A Fair Use and First Amendment Analysis, 

72 V irg in ia  Law  R eview  1079, 1088 (1986).
255) C offee D an’s, Inc. v . C offee D on’s C harcoal Broiler, 305 F . Sup p . 1210 (N .D . C al. 

1969).
256) Id . at 1217 n .13 .
257) H arvard  Law  R eview  A ssociation, sup ra note 215, at 529 .
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dilution)”이라고 규정하고 있기는 하지만, 그것만으로는 어느 경우에 상표의 판매

력이 감소하는지 또는 어떤 유형의 상표가 보호될 수 있는지에 관하여 아무런 기

준도 도출할 수 없기 때문이다.258)  이에 대하여는, 비록 법 규정에 불명확한 점이 

있다고 하더라도 이를 구체화하여 해석하는 것이야말로 법원에 주어진 책무라는 

비판도 있지만259) 그보다는 오히려, “희석가능성”이라는 규정에는 어떠한 손해 발

생이 요구된다는 의미가 내포되어 있기는 하지만 그것이 독자적인 권리를 구체화

하기에는 너무도 불충분한 규정이라고 보는 것이 정확할 것이다.260)

마지막으로, 연방법 우선의 원칙에 의해 주법상 희석화 방지 규정의 적용이 배

제되었다고 볼 수도 있다.261)  즉, 연방 상표법상 희석화 방지에 관한 규정이 없다

는 이유에서 주 희석화 방지법을 적용하지 아니한 것이다.262)

이상에서 살펴본 것 같이 법원이 희석화 이론에 대해 부정적인 태도를 취하게 

된 이유가 희석화 이론이 전통적인 혼동 이론에 기반한 상표법 체계에 부합하지 

않는다는 신중한 고려에서 비롯된 것인지263) 그렇지 않으면 단순히 희석화 이론에 

258) R obert N . K lieger, supra note 32, at 816-817.
259) Beverly  W . Pattishall, sup ra note 228, at 625-626.
260) R obert N . K lieger, supra note 32, at 817 .
261) M ilton W . H andler, sup ra note 263, at 283-287; L isa  M . Brow nlee, Mead Data Central 

v. Toyota and Other Contemporary Dilution Cases: High Noon for Trademark Law’s Misfit 
Doctrine?, 79 The Tradem ark R ep orter 471, 498-502 (1989); R ichard  A . D e Sovo, 
Antidilution Laws: The Unresolved Dilemma of Preemption Under the Lanham Act, 84  The 
Tradem ark R ep orter 300, 312-20 (1994); Ju lie  A rthur G arcia, Trademark Dilution: 
Eliminating Confusion, 85 The Tradem ark R ep orter 489 , 520-523 (1995).

262) U nited  States Jaycees v . C om m odities M agazine, Inc., 661  F . Sup p. 1360, 1367-1368  
(N .D . Iow a 1987).  그러나, 이와 달리 연방법 우선의 원칙을 적용하지 아니한 판결례도 있

다[P lasticolor M olded  Products v . Ford  M otor C o., 713 F . Sup p . 1329, 1344-1346 (1989), 
vacated , 767 F . Sup p . 1036 (C .D . C al. 1991); M ead  D ata C entral, Inc. v . Toyota M otor 
Sales, U .S .A ., Inc., 702  F . Sup p . 1031, 1040-1041 (S .D .N .Y . 1988) rev’d  on  other 
grounds, 875 F .2d  1026 (2d  C ir. 1989)].

263) M ilton  W . H andler, sup ra note 263, at 277 ; E llen  P . W inner, Right of Identity: Right 
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대한 오해에서 비롯된 것인지264)에 대해서는 논의가 분분하다.  그러나, 분명한 것

은 그와 같은 법원의 태도가 각 주 희석화 방지법의 명문 규정을 사실상 사문화시

키는 결과를 가져왔다는 점이다.265)

第4節  稀釋化 理論의 發展

1. 희석화 이론의 재조명

이상에서 살펴본 것과 같이 1946년 연방 상표법이 개정된 이후 약 30년 가까이 

각 주 희석화 방지법은 법원에 의해 그 실효성을 상실한 채로 남아 있게 되었으

나, A llied  사건266)을 계기로 희석화 이론은 새로운 전기를 맞이하게 된다.267)

위 사건의 원고 A llied  M aintenance는 1888년 이래 특히 대형 건물의 청소 및 

유지⋅보수를 위한 서비스를 제공해 온 회사였고, 피고 A llied  M echanical은 1968

년부터 냉⋅난방기 및 공기청정기를 설치⋅수리하는 것을 주된 업무로 하는 회사

였다.268)  피고의 “A L LIED ” 상표 사용을 금지해 줄 것을 내용으로 하는 원고의 

of Publicity and Protection for a Trademark’s “Persona”, 71 The Tradem ark R ep orter 193 , 
206  (1981).

264) Beverly  W . Pattishall, sup ra note 228, at 624.
265) R obert N . K lieger, sup ra note 32, at 816; M ichael A dam s, sup ra note 136, at 165; 

Beverly  W . Pattishall, sup ra note 228, at 621 .
266) A llied  M aintenance C orp . v . A llied  M echanical Trades, Inc., 369 N .E .2d  1162 (N .Y . 

1977).
267) M iles J. A lexander &  M ichael K . H eilbronner, sup ra note 29, at 100 ; R obert N . 

K lieger, sup ra note 32, a t 819; Jam es R obert H ughes, sup ra note 234, at 766 ; Terry R . 
Bow en, The Federal Trademark Dilution Act of 1995 ― Does It Address the Dilution 
Doctrine’s Most Serious Problems?, 7  D ePaul-LC A  Journal of A rt and  Entertainm ent Law  
75, 81 (1996).

268) A llied  M aintenance C orp. v . A llied  M echanical Trades, Inc., 369 N .E .2d  1162, 1163  
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청구에 대해 1심 판결은 이를 인용하였으나,269) 2심 판결은 원⋅피고의 서비스 사

이에 혼동가능성이 존재하지 않는다는 이유로 원고의 청구를 기각하였고,270) 이에 

대한 3심 판결에서 N ew  Y ork주 대법원은 희석화 방지법을 명문 규정 그대로 해

석하지 않은 기존의 판결례들을 비판하면서271) 동법의 문언상 의미를 존중해야 할 

것이라고 판시하였다.

즉, “N ew  Y ork주 희석화 방지법에 대하여 법원이 그동안 부정적인 태도를 취

해왔으나, 본 재판부로서는 동법이 상표권 침해 또는 부정경쟁방지에 관한 전통적

인 법리에 비해 상표의 보호 범위를 더욱 확장하려는 것임을 믿어 의심치 않는

다.”고 판시하며,272) 이를 뒷받침하기 위해 T iffan y  판결273)의 예를 들며 다음과 

같이 설명하고 있다.

N ew  Y ork주 희석화 방지법은 경쟁업자가 상표권자의 지정상품과 유사한 상품을 

판매함으로써 발생하게 되는 소비자의 혼동을 방지하기 위한 것이 아니라, 유사하지 

않은 상품을 판매함으로써 상표권자가 획득한 영업상의 명성이나 신용이 훼손되는 

것을 방지하기 위한 것이다.  따라서, 동법을 적용함에 있어서 “TIFFA N Y  M O V IE  

TH EA TE R ”가 “T IFFA N Y ’S JEW E LR Y ”와 경쟁 관계에 있는지 또는 소비자의 혼동

을 유발하는지의 여부는 전혀 중요하지 않다.  수많은 비경쟁업자들이 “TIFFA N Y ”라

는 상표를 사용하게 되면 그것이 애초에 가지고 있던 보석 판매상으로서의 의미에 

어떠한 영향을 미치게 될 것인지는 불을 보듯 뻔한 일이기 때문이다.274)

(N .Y . 1977).
269) Id . at 1162.
270) Id .; A llied  M aintenance C orp . v . A llied  M echanical Trades, Inc., 390 N .Y .S .2d  101, 

101  (N .Y .A .D . 1977).
271) A llied  M aintenance C orp. v . A llied  M echanical Trades, Inc., 369 N .E .2d  1162, 1165  

(N .Y . 1977).
272) Id .
273) T iffany &  C o. v . T iffany Productions, Inc., 264 N .Y .S . 459 (N .Y . Sup . C t.), aff’d , 260  

N .Y .S . 821 (N .Y . A p p . D iv. 1932), aff’d , 188 N .E . 30 (N .Y . 1933).  제3장 제3절 2. (2) 참

조.
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N ew  Y ork주 대법원이 희석화 이론에 관하여 위와 같이 판시한 것은 비록 방론

에서일 뿐이고 결론적으로는 원고 상표의 식별력이 충분하지 않다는 이유로 희석

화 방지법의 적용을 부정하였지만,275) 이 판결은 그럼에도 불구하고 식별력이 있

는 상표는 희석화 이론에 의해 보호받을 수 있다는 점을 확인한 매우 의미 있는 

판결이라고 하겠다.276)  이는 특히 희석화 방지법의 적용에 있어서 특히나 부정적

인 태도를 일관해 온 N ew  Y ork주 법원의 판결이었다는 점에서 더욱 그러하다.277)  

또한, 앞에서 살펴본 것과 같이 Schechter는 특히 임의적⋅조어적⋅창의적 상표만

을 희석화 이론의 적용 대상으로 보았는데,278) 이와 달리 위 판결은 식별력이 있는 

상표이기만 하면 그것이 본래적인 것인지 또는 2차적으로 획득한 것인지를 불문하

고 모두 희석화 방지법의 적용 대상으로 보았다는 점에서 희석화 이론의 적용 범

위를 한층 확대한 것이라고도 볼 수 있다.

A llied  사건 이후 각 법원은 희석화 이론을 새로운 각도에서 검토하기 시작했다.  

물론, 같은 N ew  Y ork주 법원 내에서조차 여전히 희석화 방지법이 적용되기 위해

서는 혼동가능성이 필요하다고 본 판결례도 있었지만,279) 대부분의 법원은 희석화 

274) A llied  M aintenance C orp. v . A llied  M echanical Trades, Inc., 369 N .E .2d  1162, 
1165-1166 (N .Y . 1977).

275) Id . at 1166.  이 때문에 위 판결이 이전의 N ew  Y ork주 법원 판결들과 상치되는 것은 아

니라고 보기도 한다[M ushroom  M akers, Inc. v . R .G . Barry C orp ., 580 F .2d  44 , 49 (2d  
C ir. 1978)].

276) A llied  M aintenance C orp. v . A llied  M echanical Trades, Inc., 369 N .E .2d  1162, 1166  
(N .Y . 1977).

277) 주 228) 참조.
278) Frank I. Schechter, supra note 35, at 818 .  제3장 제2절 참조.
279) 예컨대, “희석화 방지법이 적용되기 위해서는 혼동가능성이 요구되는데 원고가 이를 입증

하지 못하였으므로 원고의 청구를 기각한다.”고 하거나[D .C . C om ics, Inc. v . R eel Fantasy , 
Inc., 539  F . Sup p . 141, 145  (S .D .N .Y . 1982) rev’d  on other grounds, 696 F .2d  24 (2d  
C ir. 1982)], 또는 “희석화 방지법은 혼동가능성이나 피고의 악의가 인정되는 경우에 적용된

다.”고 한 예도 보인다[Beneficial C orp . v . Beneficial C apital C orp ., 529 F . Sup p. 445, 451  
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방지법의 명문상 규정을 존중하는 한편 그것이 연방 상표법과 어떻게 조화를 이루

어야 할 것인가에 대해 고찰하기 시작한 것이다.280)

그러나, 연방 차원의 희석화 방지법이 제정되어 있지 아니한 현실에서 각 주의 

희석화 방지법만을 근거로 복수의 주에 걸친 금지명령을 내리는 것은 불가능했기 

때문에281) 여전히 희석화 방지에 관한 소송은 전통적인 상표권 침해 소송에 부수

적으로 부가되는 것일 뿐 법원으로서도 희석화 방지법을 적극적으로 적용하려고는 

하지 않았고,282) 따라서 희석화 이론에 관한 보다 깊이 있는 논의가 진전되기는 어

(S .D .N .Y . 1982)].
280) 예컨대, 희석화 방지법이 적용되기 위하여 반드시 혼동가능성이 발생하여야 한다거나 당사

자들이 직접적인 경쟁 관계에 있을 것은 요구되지 않는다고 한 판결례들이 그러하다[Safew ay  
Stores, Inc. v . Safew ay D iscount D rugs, Inc., 675 F .2d  1160, 1167 (11th  C ir. 1982); Sally  
G ee, Inc. v . M yra H ogan, Inc., 699 F .2d  621, 624 (2d  C ir. 1983); D eere &  C o. v . M TD  
Products, 41 F .3d  39, 42 (2d  C ir. 1994); Scott v . M ego In ternational, Inc., 519 F . Sup p . 
1118, 1137 (D . M inn. 1981)].  다만, 피고에게 원고의 이익을 침해할 의도가 있었는지의 여

부가 희석화 방지법의 적용을 위한 필수 요건은 아니지만 희석화 발생 여부를 판단하기 위하

여 고려할 요소가 된다고 본 판결례도 있다[A m erican Express C o. v . V ibra A pproved  
Lab. C orp ., 10  U .S .P .Q .2d  2006, 2012 (S .D .N .Y . 1989)].

281) D eere &  C o. v . M TD  Products, 41 F .3d  39 , 46 (2d  C ir. 1994); D avid  C . Lee, sup ra 
note 18, at 329 ; R obert N . K lieger, sup ra note 32, a t 820.

282) A llied  판결이 내려진 1977년 이후 1994년에 이르기까지, 연방 법원에서 희석화가 문제된 

사건은 159건이었는데, 이 중 부분적으로나마 주 희석화 방지법을 근거로 하여 피고의 상표 

사용을 금지한 사건은 단지 10건에 불과하고, 나아가 오로지 주 희석화 방지법만을 근거로 

하여 피고의 상표 사용을 금지한 것은 겨우 4건에 지나지 않는다(K enneth  L . Port, sup ra  
note 190, at 441).  한편, 1977년부터 1996년까지 주 희석화 방지법을 적용하여 피고의 상표 

사용을 금지한 판결례는 다음의 16건이다(R obert N . K lieger, supra note 32, a t 820 n .174).  
C om m unity Federal Savings and  Loan  A ssociation  v . O rondorff, 678  F .2d  1034, 1037 
(11th  C ir. 1982); H yatt C orp . v . H yatt Legal Services, 736  F .2d  1153, 1158 (7th  C ir. 
1984); R ingling  Brothers-Barnum  &  Bailey C om bined  Show s, Inc. v . C elozzi-E ttelson  
C hevrolet, Inc., 855  F .2d  480, 485  (7th  C ir. 1988); D eere &  C o. v . M TD  Products, Inc., 
41 F .3d  39, 45  (2d  C ir. 1994); D aw n v . Sterling  D rug, Inc., 319 F . Sup p. 358, 363 (C .D . 
C al. 1970); Instrum entalist C o. v . M arine C orp s League, 509 F . Supp . 323 , 333 (N .D . Ill. 
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려웠던 측면이 있었다.283)  결국, 이 시기 희석화 이론을 다루고 있는 대부분의 판

결례들은 희석화 방지법의 보호 법익과 보호 대상에 대한 내용만을 주로 검토하게 

되는데, 그럼에도 불구하고 이를 통해 법원은 희석화 이론이 상표권자의 재산적 

가치를 보호하는 것으로서 기존의 혼동 이론이 가지고 있던 한계를 극복하기 위한 

새로운 이론이라는 점을 분명히 인식하게 된다.284)  이하에서는 A llied  사건 이후 

법원에 의해 각 주 희석화 방지법이 적극적으로 검토되기 시작한 이후 연방 희석

화 방지법이 제정되기 전까지 판례에 의해 희석화 이론이 어떻게 발전하게 되었는

지에 관해 살펴보기로 한다.

2. 희석화 유형의 구체화

(1) 개설

Schechter가 처음 희석화 이론을 제안함에 있어서, 그는 제3자에 의한 모든 유형

의 사용이 조어적이고 창의적인 상표의 독창성을 훼손하는 것으로 보았다.285)  그

1981); P illsbury  C o. v . M ilky W ay Productions, Inc., 215  U .S .P .Q . 124, 135 (N .D . G a. 
1981); Estee Lauder, Inc. v . C innabar 2000 H aircutters, Inc., 218 U .S .P .Q . 191, 192  
(S .D .N .Y .), a ff’d , 714 F .2d  112 (2d  C ir. 1982); Sykes Laboratory, Inc. v . K alvin , 610  F . 
Supp . 849 , 858 (C .D . C al. 1985); A m erican Exp ress C o. v . V ibra A p p roved  Lab. C orp ., 
10 U .S .P .Q .2d  2006, 2012 (S .D .N .Y . 1989); Eastm an K odak C o. v . D .B . R akow , 739 F . 
Supp . 116, 120 (W .D .N .Y . 1989); C oca-C ola  C o. v . A lm a-Leo U .S.A ., Inc., 719  F . Supp . 
725 , 729 (N .D . Ill. 1989); H ester Industries, Inc. v . Tyson Foods, Inc., 16 U .S .P .Q .2d  
1275, 1280 (N .D .N .Y . 1990); M cD onald ’s C orp . v . Technologies, 17 U .S .P .Q .2d  1557, 
1560 (N .D . C al. 1990); Eventide Inc. v . D O D  Electronics C orp ., 1995 W L 239044, at *18  
(S .D .N .Y . 1995); W edgw ood H om es, Inc. v . Lund, 659  P .2d  377, 383 (O r. 1983).

283) R obert N . K lieger, supra note 32, at 820-821.
284) Id . at 821.
285) Frank I. Schechter, supra note 35, at 830 .



- 59 -

러나, 앞에서 살펴본 것과 같이 각 주 희석화 방지법은 대부분 단순히 상표의 독

창성이 훼손되는 것만으로는 부족하고 최소한 “희석가능성”, 즉 상표의 판매력이 

감소되었을 가능성을 요구하고 있는바, 과연 어떠한 행위가 그와 같이 상표의 가

치를 희석하는 것인지에 관해서는 수많은 논의가 분분하였다.286)

이에 대해 희석가능성이 발생하였는지를 판단하기 위해서는 상표권자와 제3자 

사이에 소비자의 심리적 연관 관계가 존재하는지의 여부에 초점을 맞추는 것이 일

반적인 논의였던 것으로 보인다.287)  이러한 연관 관계가 전혀 존재하지 않는다면 

소비자로서는 상표의 독창성이나 식별력이 감소된다는 사실 자체를 인식하지 못하

게 될 것이고 따라서 이러한 경우 상표의 고객흡인력 내지 판매력이 침해될 수도 

없다는 점에서, 위와 같이 심리적 연관 관계의 존부를 고려하는 것은 일면 타당한 

논의라고 할 수 있다.288)

그러나, 소비자의 심리적 연관 관계가 희석가능성을 판단하는 데에 중요한 요소

임에는 분명하지만 그것만으로는 실제로 희석가능성이 있는지의 여부를 결정짓기 

부족하다.289)  즉, 상표권자와 제3자의 상표 사용 사이에 존재하는 심리적 연관 관

계와 희석가능성 자체를 동일시 할 수는 없기 때문에,290) 설령 그러한 연관 관계가 

있다고 하더라도 그것이 언제 어떻게 상표의 판매력을 희석시키는 결과를 가져오

는지에 관한 문제는 전혀 별개의 차원에서 검토해야 하는 것이다.291)

한편, 희석가능성의 해석에 관한 법원의 태도는 상당히 비일관적이다.  예컨대, 

286) R obert N . K lieger, supra note 32, at 821 .
287) Fru it of the Loom , Inc. v . G irouard , 994 F .2d  1359, 1363 (9th  C ir. 1993); J. Thom as 

M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:13 :1 .b ; A m erican  Law  Institu te, sup ra note 34 , at §25  
com m ent f.

288) R obert N . K lieger, supra note 32, at 821-822.
289) Id . at 822.
290) Id .
291) Jonathan E . M oskin , Dilution or Delusion: The Rational Limits of Trademark Protection, 

83 The Tradem ark R ep orter 122 , 134  (1993).
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Tow er of Babble 판결292)에서 법원은 희석화 방지법에 의해 금지되는 행위 유형

이 어떠한 것인지를 도출해 내기는 커녕 심지어 희석가능성이 동법의 적용 요건이

라는 사실조차도 완전히 무시하고 있다.293)  이 사건의 원고는 “TO W E R  O F  

BA BB LE”이라는 상표의 글자 교육용 장난감을 판매하는 회사로서 그 판매 실적은 

5년간 4000개 정도에 불과했던 반면,294) 피고는 Bayer A spirin을 제조⋅판매하는 

제약회사로서 “TO W E R  O F BA BB LE”이라는 광고문을 사용하여 전국적인 판촉 

활동을 벌이고 있었다.295)  이처럼 피고가 “TO W ER  O F BA BB LE”이라는 광고문

을 사용하는 행위는 소비자로 하여금 원고 상품과 피고 상품 사이에 어떠한 연관 

관계가 있다고 오인하게 할 가능성이 있으므로 이를 금지해 달라는 원고의 청구에 

대하여,296) 법원은 “피고의 행위가 상표권 침해 및 부정경쟁행위에 해당하는 것은 

아니지만297) 희석화 방지법의 규정상 피고가 그 판촉 활동에 ‘TO W E R  O F  

BA BB LE’이라는 광고문을 사용하는 것은 금지되어야 공평하다.”298)고 판시하여 원

고의 청구를 인용하였다.  이 사건에서 원고는 피고의 행위로 인해 영업상 어떠한 

손해를 입었는지에 대해서 전혀 입증을 하지 않았음에도 불구하고,299) 법원은 희

석가능성에 대한 아무런 검토도 하지 않은 채 식별력이 전혀 없는 통상적인 구문

에 대해서도 상표로서의 재산적 가치를 인정해 버렸던 것이다.300)

물론 위 Tow er of B abble 판결은 상당히 극단적인 예이고, 대체로 법원은 희석

화 방지법의 경쟁 제한적 효과301)를 억제하기 위하여 동법의 적용 대상이 되는 상

292) D aw n v . Sterling D rug, Inc., 319  F . Sup p . 358  (C .D . C al. 1970).
293) R obert N . K lieger, supra note 32, at 822 .
294) D aw n v . Sterling D rug, Inc., 319  F . Sup p . 358 , 360  (C .D . C al. 1970).
295) Id .
296) Id .
297) Id . at 362.
298) Id . at 363.
299) Id .
300) R obert N . K lieger, supra note 32, at 823 .
301) 제7장 제2절 2. 참조.
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표의 범위를 한정하거나 또는 동법이 규제하고자 하는 행위 유형을 구체화함으로

써 “희석가능성”의 여부를 판단하고자 하였다.302)  이러한 측면에서 법원에 의해 

구체화된 희석화의 유형이 바로 “약화(blurring)”와 “손상(tarn ishm ent)”이다.303)

(2) 약화에 의한 희석화

약화에 의한 희석화는 특정 상표와 상품⋅서비스에 대해 소비자가 가지는 심리

적 연관 관계를 분산시키는 것으로서,304) “전통적 의미의 희석화”305) 또는 “상표

의 출처표시기능에 관한 희석화”306)라고 일컬어지기도 한다.  약화에 의한 희석화

의 핵심은, 유명상표와 동일⋅유사한 상표가 제3자에 의해 계속적으로 사용되는 

경우 그 독창성이 사라지게 되어 궁극적으로는 상표의 식별력 자체가 완전히 상실

되어 버린다는 데에 있다.307) 

약화에 의한 희석화와 관련된 판결례들을 살펴보면 다음과 같다.

302) C offee D an’s, Inc. v . C offee D on’s C harcoal Broiler, 305 F . Sup p . 1210, 1217 n .13  
(N .D . C al. 1969); J. Thom as M cC arthy, supra note 29, at §24:108; R obert N . K lieger, 
supra note 32, at 823 ; Jam es R obert H ughes, sup ra note 234, at 767.

303) A m erican  Law  Institu te, supra note 34, at com m ent c.  제2장 제2절 1. 참조.
304) N ational C ity  Bank of C leveland  v . N ational C ity  W indow  C leaning C o., 190  N .E .2d  

437, 439  (O hio 1963).
305) A lexander F . S im onson, How and When Do Trademarks Dilute: A Behavioral Framework 

to Judge “Likelihood” of Dilution, 83 The Tradem ark R ep orter 149, 151 (1993).
306) C yd B . W olf, Trademark Dilution: The Need for Reform, 74  The Tradem ark R eporter 

311 , 318  (1984).
307) E lliot B . Staffin , supra note 25, at 117 ; Jam es R obert H ughes, sup ra note 234, at 771.
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가. W edgw ood 판결308)

이 판결은 약화에 의한 희석화의 개념을 잘 설명해 주고 있는 O regon주 대법원

의 판결이다.  즉, “상표와 상품 사이에 긍정적인 연관 관계가 형성된 경우 상표권

자로서는 이를 유리한 영업활동의 도구로 사용할 수 있다는 점에서 그러한 긍정적

인 연관 관계는 상표의 재산적 가치를 증가시킨다고 볼 수 있다.  그런데, 상표권

자의 상표를 제3자가 비경쟁적인 상품에 사용하게 되면 기존의 특정하고도 단일했

던 상표와 상품 사이의 연관 관계가 사라지게 되어 상표권자의 영업상 이익을 해

칠 수 있으므로 … 그와 같은 제3자의 행위는 O regon주 희석화 방지법에 의해 금

지되어야 한다.”는 것이다.309)

나. H yatt 판결310)

이 판결에서 제7순회항소법원은 피고의 “H Y A TT  Legal Services”라는 회사명은 

소비자가 “H Y A T T” 상표에 대해 가지고 있는 원고 호텔 체인과의 연관성을 약화

시킬 수 있다는 이유로 Illinois주 희석화 방지법에 따라 피고의 회사명 사용을 금

지하였다.311)

한 가지 흥미로운 것은 위 법원이 피고로 하여금 “H Y A TT  Legal Services”라는 

회사명 대신 그 설립자의 이름을 분명히 나타내는 “Joel H yatt L egal Services”와 

같은 회사명을 사용할 것을 제안했다는 점이다.312)  법원의 그와 같은 제안은 원고 

호텔과 피고 법률회사 사이에 어떠한 후원⋅제휴관계도 없음을 보여줄 수는 있지

308) W edgw ood H om es, Inc. v . Lund, 659 P .2d  377 (O r. 1983).
309) Id . at 382.
310) H yatt C orp . v . H yatt Legal Services, 736 F .2d  1153 (7th  C ir. 1984), cert. denied , 469  

U .S . 1019 (1984), on  rem and, 610 F . Sup p. 381 (N .D . Ill. 1985).
311) Id . at 1159-1160.
312) Id . at 1159.
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만 나아가 원고의 “H yatt”라는 상표가 널리 사용됨으로써 그 판매력이 감소되는 

것까지는 방지할 수 없는 것이기 때문에, 결국 법원은 희석화 이론에 근거하여 피

고의 상표 사용을 금지하고 있음에도 불구하고 오히려 혼동 이론에 기초한 해결책

을 제시하고 있는 것이다.313)

다. Steinw ay 판결314)

원고는 1853년부터 “STEIN W A Y ” 피아노를 생산⋅판매하고 있었고, 피고는 

1977년부터 “STE IN -W A Y ” 상표를 사용하여 음료수 캔 손잡이를 제조하고 있었

다.  피고의 상표 사용을 금지해 달라는 원고의 청구에 대하여 법원은, “비경쟁적

인 상품에 대해 ‘ST EIN -W A Y ’ 상표가 널리 사용되는 것이 ‘STEIN W A Y ’ 상표와 

피아노 사이에 형성되어 있는 소비자의 연관 관계에 어떠한 영향을 미치게 될지는 

자명하다.”고 판시하면서315) 피고의 행위는 원고의 상표를 약화시킬 수 있다고 보

아316) 그 사용을 금지하였다.317)

313) R obert N . K lieger, sup ra note 32, a t 824 n .196.  만일, 법원이 완전히 희석화 이론에 의

한 해결책을 제시하고자 하였다면 예컨대 “Joel Legal Services”와 같이 “H Y A TT” 상표가 

일체 포함되지 않은 회사명을 제안하였어야 할 것이다.  다만, “Joel H yatt Legal Services”
라는 회사명은 피고의 성명을 보통으로 사용하는 것이어서 희석화 이론에 의해 금지되지 않

는 공정 이용의 범주에 포함될 수 있을 것이고, 따라서 희석화 이론에 의할 때에도 그와 같은 

회사명의 사용이 허용될 수 있을 것이기 때문에, 위와 같은 법원의 제안이 오로지 혼동 이론

에만 기초한 것이었다고 단정하기는 어려운 측면이 있다고 생각한다.
314) S teinw ay &  Sons v . R obert D em ars &  Friends, 210 U .S .P .Q . 954 (C .D . C al. 1981).
315) Id . at 963.
316) Id . at 961.
317) Id . at 957.  그런데, 위 판결에서 법원은 “음료수 캔 손잡이에 ‘STEIN -W A Y ’ 상표를 사용

하게 되면 그것이 ‘STEIN W A Y ’ 피아노와 어떠한 직⋅간접적인 후원관계 내지는 연관 관계에 

있다는 혼동을 불러일으킬 수 있다.”고도 판시하고 있어(Id . at 961), 전체적으로는 혼동 이론

에 근거하고 있다고 볼 여지도 있다(R obert N . K lieger, sup ra note 32, at 824  n .199).  그러

나, 합리적인 소비자를 상정해 본다면 그와 같은 혼동가능성이 과연 얼마나 인정될 수 있을지
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앞에서 본 H yatt 판결과 위 Steinw ay 판결의 사실 관계에 있어서 피고의 개별

적인 상표 사용 행위가 실제로 원고 상표의 구매력 또는 고객흡인력을 약화시켰는

지는 쉽게 판단하기 어려운 문제이지만, 법원으로서는 그러한 개별적인 상표 사용 

행위가 반복되는 경우에 발생할 수 있는 전체적인 영향력에 주목하고 있는 것으로 

보인다.318)  그러나, 이처럼 약화에 의한 희석화를 단지 상표의 독창성을 감소시키

는 행위라고 개념지우는 것만으로는, 피고의 개별적인 상표 사용 행위로 인해 과

연 원고 상표의 판매력이 약화되었는지 또는 어느 정도로 약화되었는지에 대하여 

아무런 구체적인 판단 기준을 도출해 낼 수 없다.319)  즉, 실제로 약화에 의한 희

석화가 발생하였는지를 판단하기 위해서는 구체적인 증거가 필요한데, 이 점은 다

음에서 볼 R ingling Brothers 판결320)에서 자세히 살펴보기로 한다.

라. R ingling Brothers 판결321)

이 판결에서 제7순회항소법원은 중고차 판매상인 피고가 “T H E G R EA TEST  

U SED  C A R  SH O W  O N  E A R TH ”라는 광고 문구를 사용하는 것은 원고 써커스단

이 “T H E G R E A T EST  SH O W  O N  EA R T H ”라는 문구를 사용하고 있다는 소비자

의 심리적 연관 관계를 약화시키는 것이므로 금지되어야 한다고 판시하였다.322)

여기서 눈여겨 볼 부분은, 법원이 판결 이유에서 “원고의 서비스와 피고의 서비

스 사이에 혼동가능성이 없는 경우에는, 피고가 그와 같은 광고 문구를 사용함으로

써 원고 써커스단의 관객이 감소한 정도 또는 발전 가능성이 저해된 정도 ― 즉, 

는 의문이다.
318) R obert N . K lieger, supra note 32, at 824 .
319) Id . at 824-825.
320) R ingling Brothers-Barnum  &  Bailey C om bined  Show s, Inc. v . C elozzi-E ttelson  

C hevrolet, Inc., 855  F .2d  480 (7th  C ir. 1988).
321) Id .
322) Id . at 484.
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써커스를 관람하러 오지 않은 사람의 수 또는 써커스단에 투자하지 않기로 결정한 

투자자의 수 ― 를 판단할 수 있는 효과적인 방법이 존재하지 않는다.”고 설시하

면서도,323) 다른 한편으로 “피고는 혼동이 발생하지 않았다는 사실을 들어 원고에

게 손해가 발생하지 않았다고 주장하나 이는 Illinois주 희석화 방지법을 오해한 것

으로 동법상 혼동가능성은 그 적용요건이 아니고 … 오히려 상표의 희석은 혼동 

여부와 무관하게 발생한다는 점에서 본질적으로 계량불가능하고 따라서 그것은 금

전적으로 회복 불가능한 침해이다.”고 설명하며 이를 금지명령의 근거로 삼았다는 

점이다.324)  다시 말하면, 법원은 이 사건과 같이 혼동가능성이 인정되지 않는 경

우 원고 상표가 어느 정도로 희석되었는지를 판단할 수 있는 방법이 없다는 점을 

인정하면서도, 다른 한편으로는 아무런 구체적인 증거 없이 상표 희석은 혼동가능

성과 무관하게 발생한다는 사실만을 근거로 만연히 원고에게 어떠한 손해가 발생

하였음을 추정하여 원고 청구를 인용하기에 이른 것이다.325)

위 판결은 상표의 희석을 인정하는 법원의 결론이 단지 법원의 심정적 판단의 

결과일 뿐임을 극명하게 드러내 주는 예라고 할 수 있다.326)  즉, 희석화 방지법에 

따라 피고의 상표 사용을 금지한 판결례에 대해서는, 대부분 예컨대 소비자를 대

상으로 한 설문조사나 증언 등과 같은 경험적⋅실험적인 증거를 통해 상표의 희석

이 발생했다는 사실을 인정하는 것이 아니라 오로지 법원의 직관에 의해 그러한 

사실을 인정하고 있다는 비판이 제기되어 왔는데,327) 이 판결에서 법원이 보여준 

논리 전개 역시 그와 다름없었던 것이다.

323) Id .
324) Id .
325) R obert N . K lieger, supra note 32, at 825 .
326) D avid  S . W elkow itz , supra note 145, at 569.
327) Jonathan E . M oskin , supra note 291, at 123; A lexander F . S im onson , sup ra note 305, 

at 150; R alp h S . Brow n, Jr., Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade 
Symbols, 57 Y ale Law  Journal 1165, 1191-1192 (1948); Jonathan  E . M oskin , Dilution Act: 
Patent Medicine for Trademark Ailment?, N ew  Y ork  Law  Journal 1  (M ar. 8 , 1996).
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마. C ookie Jar 판결328)

원고 연방 저축대부조합은 1976년 “C O O K IE  JA R ”라는 상표를 등록한 후 이를 

11개 지점 모두에서 현금 출납기 등에 사용하고 있었고, 피고는 원고 조합의 본점 

맞은 편에서 “C O O K IE  JA R ”라는 상호의 토플리스 주점을 경영하고 있었다.329)  

1심 법원은 피고의 상표 사용을 금지해 달라는 원고의 청구에 대하여 혼동가능성

이 없다는 이유로 이를 기각하였으나,330) 제11순회항소법원은 Florida주 희석화 방

지법상 혼동가능성은 그 적용 요건이 아니라는 이유로 1심 판결을 파기하고 원고

의 청구를 인용하였다.331)

이 사건에서 피고는 원고가 상표의 희석이 발생하였는지의 여부에 관한 어떠한 

증거도 제출하지 못하였다고 주장하였으나,332) 법원은 “피고가 배포한 광고 사진

에는 ‘C O O K IE  JA R ’라는 표현이 포함되어 있으므로 이러한 광고 사진은 원고 상

표의 단일성을 점차적으로 감소시킬 수 있다는 점에 대한 강력한 증거가 된다.”고 

판시하여 그 주장을 배척하였다.333)

위 판시는 증거를 들어 원고 상표의 희석 여부를 판단하려 했다는 점에서 일단 

그 의미를 찾을 수 있다.  그러나, 여기에 말하고 있는 피고의 광고 사진이란 결국 

피고가 “C O O K IE  JA R ”라는 상표를 사용하였다는 사실만을 증명해 주는 것일 뿐 

그 자체로는 원고 상표가 실제로 희석되었는지에 관하여 아무런 증거가 될 수 없

고, 따라서 위 판시는 논리적으로 볼 때 증거가 될 수 없는 것을 증거로 든 것에 

328) C om m unity Federal Savings and  Loan  A ssociation  v. O rondorff, 678 F .2d  1034 (11th  
C ir. 1982).

329) Id . at 1034.
330) Id . at 1036.
331) Id . at 1037.
332) Id .
333) Id .
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불과할 뿐이다.  이 사건에서 법원은 나름대로 증거에 의해 상표 희석을 인정하려

고 하였으나, 결과적으로는 앞에서 살펴본 R ingling  B rothers 판결과 마찬가지의 

오류를 범하고 말았던 것이다.334)

바. Freed om  Savings and  Loan  판결335)

이 사건의 원고는 1974년부터 “FR EED O M ”이라는 상표를 사용하여 저축 및 대

부업을 영위하는 회사로서, 1976년부터 “FR E ED O M  R EA LT Y  C O M PA N Y ”라는 

이름의 사무실을 열고 부동산 중개업을 영위하는 피고를 상대로 “FR EE D O M ” 명

칭의 사용을 금지해 줄 것을 법원에 청구하였다.336)  그러나, 1심 법원은 원고의 

청구를 배척하는 한편 오히려 피고의 반소 항변을 받아들여 피고에게는 형평법상 

그 사무실 소재지에서 “FR EED O M ” 명칭을 사용할 권리가 인정되므로 원고는 그

와 동일한 상표를 사용하지 못한다는 내용의 판결을 하였고,337) 원고가 이에 항소

하였다.

원고의 항소에 대해 제11순회항소법원은 “상표의 희석을 입증하기 위해서는 그

에 관한 증거가 필요한데, 원고 상표의 식별력이 강한 경우에는 피고가 원고의 상

표와 동일⋅유사한 상표를 사용하였다는 것만으로도 그 충분한 증거가 될 수 있

다.  그러나, 반면 원고 상표의 식별력이 약한 경우에는 그와 같은 피고의 사용 사

실 만으로는 원고 상표의 재산적 가치가 감소하였다고 볼 수 없다.”고 판시하

며,338) “이 사건의 경우 원고 상표 ‘FR EED O M ’은 그 식별력이 강하다고 볼 수 없

334) R obert N . K lieger, supra note 32, at 825 .
335) Freedom  Savings and  Loan A ssociation  v . W ay, 757 F .2d  1176 (11th  C ir.), cert. 

denied , 474  U .S . 845 (1985).
336) Id . at 1176.
337) Freedom  Savings and  Loan A ssociation v . W ay, 583 F . Supp . 544, 553  (D .C .Fla. 

1984).
338) Freedom  Savings and  Loan  A ssociation  v . W ay, 757  F .2d  1176, 1186 (11th  C ir. 1985).  
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으므로, 원고로서는 피고의 상표 사용으로 인해 ‘FR EED O M ’ 상표의 재산적 가치

가 감소되었다는 사실을 입증하지 못하였다고 본 1심 법원의 판결은 타당하다.”고 

하여, 원고의 항소를 기각하였다.339)

이와 같은 제11순회항소법원의 판결은 상표의 약화를 인정하지 않은 결론에 있

어서는 타당하다고 할 수 있다.  그런데, 다른 한편으로 위 판결과 같이 식별력이 

강한 상표에 있어서는 피고의 상표 사용 사실만으로도 희석화 방지법상 요구되는 

희석가능성 요건이 충족된다고 본다면, 희석화 방지법은 결국 식별력이 강한 상표

에 한해서는 제3자가 상표권자의 허락을 받지 않고 무단으로 상표를 사용하는 행

위 일체를 금지하는 것이라는 결론에 이르게 된다.340)  이러한 결론에 따르면, 제3

자의 상표 사용 행위는 특정 상표의 재산적 가치를 침해하였는지와 전혀 무관하게 

그 자체로서 무단이용에 의한 불법행위 내지는 부당이득에 유사한 관념이 되어 버

리고 마는 것이다.341)

사. Lexis 판결342)

이 사건에서 원고는 1972년 이래 “LEX IS”라는 이름으로 컴퓨터를 통한 법률정

보검색 서비스를 제공하고 있었는데343) 피고가 1987년부터 “LE X U S”라는 이름의 

이외에, “식별력이 강한 상표를 사용하는 행위는 그 자체만으로도 상표의 재산적 가치를 감소

시킨다고 보기에 충분하므로 이 경우 상표의 희석을 인정할 수 있다.”는 취지로 판시한 예도 

있다[G aeta  C rom w ell, Inc. v . Banyan Lakes V illage, 523  So. 2d  624, 626-627 (Fla. D ist. 
C t. A p p . 1988); B landing A utom otive C tr. v . B landing A utom otive, Inc., 568 So. 2d  
490, 492  (Fla. D ist. C t. A p p. 1990)].

339) Freedom  Savings and  Loan  A ssociation v . W ay, 757  F .2d  1176, 1186 (11th  C ir. 1985).
340) R obert N . K lieger, supra note 32, at 826 .
341) D avid  S . W elkow itz , supra note 145, at 569.
342) M ead  D ata C entral, Inc. v . Toyota  M otor Sales, U .S .A ., Inc., 875 F .2d  1026 (2d  C ir. 

1989).
343) Id . at 1027.
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고급 승용차를 생산⋅판매하기 시작하였다.344)  제1심 법원은 피고의 “LE X U S” 상

표가 원고의 “LEX IS” 상표와 혼동을 일으키는 것은 아니지만 그 가치를 희석시키

고 있다는 이유에서 N ew  Y ork주 희석화 방지법에 근거하여 피고의 “LEX U S” 상

표 사용을 금지하였다.345)  이에 피고가 항소하였던바, 제2순회항소법원은 “원고의 

‘L EX IS’상표는 법률가 및 회계사를 대상으로 한 시장에서만 알려져 있을 뿐 널리 

소비자 일반에 대해서까지 알려져 있다고는 보기 어렵고 … 또한 법률가나 회계사

는 일반적인 소비자보다 훨씬 더 주의 깊을 것이기 때문에 원고의 ‘LE X IS’ 상표가 

널리 알려져 있는 시장에 있어서도 그것이 피고의 ‘LEX U S’ 상표에 의해 약화되었

을 것으로는 보이지 않는다.”는 이유로 피고의 항소를 인용하여 제1심 판결을 파

기하였다.346)

위 판결의 보충 의견에서는 약화에 의한 희석화가 발생하였는지의 여부를 판단

하기 위해 고려되어야 할 6가지의 요소가 제시되었는데, ① 상표 사이의 유사성

(the sim ilarity  of the m arks), ② 지정상품 사이의 유사성(the sim ilarity  of the  

prod ucts covered  by the m arks), ③ 소비자의 주의 정도(the sophistication  of 

the consum ers), ④ 피고의 악의(p redatory in tent), ⑤ 원고 상표의 유명성

(renow n of the senior m ark), ⑥ 피고 상표의 유명성(renow n of the junior 

m ark)이 바로 그것이다.347)

위 요소들은 이후의 희석화 관련 판결례들에서 자주 인용되기는 했지만348) 이는 

344) Id . at 1028.
345) M ead  D ata C entral, Inc. v . Toyota  M otor Sales, U .S .A ., Inc., 702 F . Supp . 1031, 1031  

(S .D .N .Y ., 1988).
346) M ead  D ata C entral, Inc. v . Toyota  M otor Sales, U .S .A ., Inc., 875 F .2d  1026, 

1030-1031 (2d  C ir. 1989).
347) Id . at 1035.
348) D eere &  C o. v . M TD  Products, Inc., 41 F .3d  39, 43 (2d  C ir. 1994); M erriam -W ebster, 

Inc. v . R andom  H ouse, Inc., 35 F .3d  65, 73 (2d  C ir. 1994); Sp orts A uthority , Inc. v . 
Prim e H ospitality  C orp ., 89 F .3d  955, 966 (2d  C ir. 1996); R ingling Brothers-Barnum  &  
Bailey  C om bined  Show s, Inc. v . B .E . W indow s C orp ., 937 F . Supp . 204, 211-214  
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대부분 혼동가능성 여부를 판단하기 위하여 제시되는 요소들과 많은 면에서 동일

한 것으로서,349) 그 내용을 자세히 살펴보면 그것은 상표 사이의 유사성을 제외한 

나머지 요소는 원고 상표의 판매력이 약화되었는지의 여부와 그다지 직접적인 관

계가 없음을 알 수 있다.350)

먼저 지정상품의 유사성에 관하여 살펴보면, 희석화 이론은 본질적으로 비경쟁

적인 상품 사이에서도 상표권의 침해를 인정하기 위한 근거로서 제안된 것이라는 

점에서351) 지정상품이 유사할수록 상표의 판매력이 약화된다고 보는 것은 희석화 

이론의 본질과 모순되는 것이고352) 따라서 지정상품의 유사성은 상표의 약화 여부

와 무관한 요소라고 할 수 있다.353)

다음으로, 소비자의 주의 정도는 혼동가능성과 반비례 관계에 있다는 점에서354) 

전통적인 혼동 이론에 있어서는 분명히 중요한 고려 요소라고 할 수 있겠으나, 혼

동가능성 여부와 무관하게 단지 상표의 판매력 감소만을 문제 삼는 희석화 이론에 

(S .D .N .Y . 1996); A m erican Exp ress C o. v . C FK , Inc., 947 F . Sup p. 310 , 317  (E .D . M ich. 
1996); C lin ique Laboratories, Inc. v . D ep C orp., 945 F . Sup p . 547 , 562 (S .D .N .Y . 1996); 
W A W A  D airy Farm s v . H aaf, 40  U .S .P .Q .2d  1629, 1632-1633 (E .D . Pa. 1996), a ff’d , 116  
F .3d  471 (3d  C ir. 1997); H ershey Foods C orp. v . M ars, Inc., 998  F . Sup p . 500 , 519  
(M .D . Pa. 1998); Landscap e Form s, Inc. v . C olum bia C ascade C o., 117 F . Sup p . 2d  360, 
370  (S .D .N .Y . 2000); T im es M irror M agazines, Inc. v . Las V egas Sp orts N ew s, L .L .C ., 
212  F .3d  157, 168  (3d  C ir. 2000), cert. denied , 531  U .S . 1071 (2001).

349) D avid  S . W elkow itz , sup ra note 138, 251-257; Thom as R . Lee, sup ra note 81, at 927 ; 
H ow ard  J. Sh ire, Varying Standards For Assessing Whether There Is Dilution Under the 
Federal Trademark Dilution Act, 91  The Tradem ark R eporter 1124, 1126-1128 (2001).

350) Lynda J. O sw ald , sup ra note 20, a t 295 ; J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29, at 
§24 :94.3; R obert N . K lieger, sup ra note 32 , at 826-827.

351) 제3장 제2절 참조.
352) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:94 .3 .
353) H ershey Foods C orp . v . M ars, Inc., 998 F . Sup p. 500, 520 (M .D . Pa. 1998).
354) Bristol-M eyers Squibb C o. v . M cN eil-P .P .C ., Inc., 973  F .2d  1033, 1046 (2d  C ir. 1992); 

A m erican Law  Institu te, sup ra note 34, a t §21(c).
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있어서는 그와 같은 소비자의 주의 정도는 아무런 의미를 가질 수 없다.355)

또한, 원고가 형성해 놓은 상표의 신용과 경제적 가치에 편승하고자 하는 피고

로서는 오히려 원고 상표의 가치를 해치려는 의도가 없다고 보아야 하는 경우도 

많다는 점에서356) 피고의 악의 역시 상표의 약화 여부를 판단하기 위한 고려 요소

로서 적절치 못하다.357)  상표 약화의 가능성이란 소비자의 심리적 연관 관계에 미

치는 영향이라는 객관적 요소로서 피고의 악의라는 주관적 요소와는 구별되어야 

한다는 점 역시358) 피고의 악의를 상표 약화의 판단 자료로 삼는 것이 부적절하다

는 근거가 될 수 있겠다.

그리고, 원고 상표의 유명성은 특정 상표가 희석화 방지법의 보호 대상이 될 수 

있는지의 여부를 판단하기 위한 요소일 뿐, 나아가 피고의 사용 행위로 인해 원고 

상표의 재산적 가치가 약화되었는지의 여부에 대해서는 그다지 실마리를 제공해 

주지 못한다.359)  게다가, 원고 상표가 압도적인 소비자에게 널리 알려져 있는 경

우에는 피고가 이를 사용한다고 하더라도 그러한 사용이 소비자에게 미치는 영향

이 적을 것이기 때문에 오히려 원고 상표가 약화될 가능성이 적다고 보는 견해도 

제시되고 있다는 점에서,360) 설령 원고 상표의 유명성이 상표 약화를 판단하는 요

소가 될 수 있다고 하더라도 그것이 적극적인 요소인지 또는 소극적인 요소인지조

차 불분명하다고 밖에 할 수 없다.361)

355) R obert N . K lieger, supra note 32, at 827 .
356) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , a t §24:94 .3 ; Jonathan  E . M oskin , sup ra note 291, 

at 141.
357) R obert N . K lieger, supra note 32, at 827 .
358) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:94 .3 .
359) R obert N . K lieger, supra note 32, at 828 .
360) D avid  S . W elkow itz , supra note 145, at 540; Jonathan E . M oskin , sup ra note 291, at 

142 ; A lexander F . S im onson , sup ra note 305, at 162; M aureen M orrin  &  Jacob Jacoby, 
Trademark Dilution: Empirical Measures for an Elusive Concept, 19  Journal of Public Policy  
&  M arketing 265, 269 (2000).

361) R obert N . K lieger, supra note 32, at 827  n .215.
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마지막으로 피고 상표의 유명성은, 위 판결의 보충 의견 스스로도 자인하고 있

듯이 피고 상표가 독자적으로 원고 상표의 판매력을 침해할 수 있을 정도로 소비

자에게 널리 알려진 경우에만 의미를 가질 수 있을 뿐이어서 널리 일반적인 사례

에 적용될 수 있는 요소는 아니다.362)  그런데, 희석화 이론은 본래 다수의 제3자

에 의한 상표 사용으로 인해 원고 상표의 판매력이 점진적으로 침해되는 것을 방

지하고자 하는 것이었다는 점에서,363) 위와 같이 피고의 상표 사용 행위만으로도 

원고 상표의 판매력이 침해되는 경우는 희석화 본래의 개념에 정확히 들어맞는 것

이라고 보기 어렵다.364)

결국, 위 6가지 요소들 중 상표의 유사성만이 소비자로 하여금 원고 상표와 피

고 상표 사이의 심리적 연관 관계를 형성케 하였는지에 대한 대답을 제공해 줄 수 

있다는 측면에서 상표의 약화 여부를 판단하기 위한 요소가 될 수 있다.365)  그러

나, 위 판결은 피고의 상표 사용으로 인해 형성된 심리적 연관 관계가 실제로 원

고 상표의 판매력에 과연 위협이 될 만한 것인지를 판단하기 위해서는 어떠한 작

업이 필요한지에 대해서는 아무런 해답을 제시하고 있지 않다.366)  예컨대, 피고의 

상표가 원고의 지정상품과 동등한 품질의 상품에 사용되어 원고 상품의 신용에 아

무런 해를 끼치지 않거나 또는 오히려 더 우수한 품질의 상품에 사용되어 그 신용

을 높여주는 경우까지도 상표의 약화라고 보아야 하는지가 불분명한 것이다.367)

이상과 같이 위 판결의 보충 의견에서 제시된 6가지의 요소에 대해서는 많은 비

판이 제기되어 왔는데,368) 결국 N abisco 사건에서 제2순회항소법원은 위 6가지 요

362) M ead  D ata  C entral, Inc. v . Toyota  M otor Sales, U .S .A ., Inc., 875  F .2d  1026, 1038 (2d  
C ir. 1989).

363) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:94 .
364) Id . at §24:94 .3 .
365) R obert N . K lieger, supra note 32, at 826 .
366) Id .
367) Id .
368) 그 대표적인 것으로는, I.P . Lund Trading A p S v . K ohler C o., 163  F .3d  27, 49-50 (1st 
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소 대신에 상표의 약화 여부를 판단하는 데 있어서 고려하여야 할 10가지 요소369)

를 새로이 제시하였다.370)  물론, N abisco  사건은 연방 희석화 방지법이 적용된 

것으로서 여기서 제시된 10가지 요소는 동법의 해석에 관한 것이기는 하지만, 이

는 결국 위 L exis 사건에서 제시된 6가지 요소만으로는 상표 약화에 의한 희석화

의 발생 여부를 판단하는 것이 얼마나 불충분한지를 잘 나타내 준 예라고 할 수 

있을 것이다.

아. 소결

이상에서 살펴본 판결례들을 분석해 보면, 이들은 대체로 주 희석화 방지법상 

약화에 의한 희석화를 구체적이고 현실적인 침해가 아니라 추상적이고 관념적인 

침해로 파악하고 있다고 결론 내릴 수 있다.  즉, 주 희석화 방지법의 적용 요건인 

“희석가능성”에 대한 아무런 사실적⋅구체적인 증거나 판단 기준도 없이 단지 식

별력 있는 상표와 동일⋅유사한 상표를 사용하였다는 것만으로 원고 상표에 어떠

한 침해가 발생하였음을 의제해버린다는 것이다.  이러한 판결례의 태도에 따르면 

약화에 의한 희석화란 극단적으로 말해 식별력 있는 상표와 동일⋅유사한 상표를 

사용하는 행위를 금지하는 것 그 이상도 이하도 아니게 되는바, 결과적으로 볼 때 

법원이 희석화 방지법의 내용을 구체화하기 위해 나름대로 노력하기는 하였으나, 

C ir. 1998); R ingling Brothers-Barnum  &  Bailey C om bined  Show s, Inc. v . U tah D ivision  
of Travel D evelop m ent, 170  F .3d  449, 463-464 (4th  C ir. 1999); N abisco, Inc. v . PF  
Brands, Inc. 191 F .3d  208, 227-228 (2d  C ir. 1999).  또한, Lexis 사건의 6가지 요소들은 대

부분 혼동가능성 여부를 판단하기 위한 것이라고 비판한 판결례들도 찾아볼 수 있다[I.P . 
Lund Trading A p S v . K ohler C o., 163 F .3d  27, 49-50 (1st C ir. 1998); T im es M irror 
M agazines, Inc. v . Las V egas Sports N ew s, L .L .C ., 212 F .3d  157, 168 (3d  C ir. 2000); E li 
L illy  &  C o. v . N atural A nsw ers, Inc., 233 F .3d  456, 468 (7th  C ir. 2000)].

369) 제4장 제3절 1. 참조.
370) N abisco, Inc. v . PF  Brands, Inc., 191 F .3d  208, 217-220 (2d  C ir. 1999).
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결국은 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 사용함으로써 그 독자성을 훼손하는 일체

의 행위를 희석화로 정의하고 그러한 행위를 금지해야 한다고 했던 Schechter의 

주장으로부터371) 단 한 발자욱도 나아가지 못하였다고 밖에 할 수 없다.372)

(3) 손상에 의한 희석화

손상에 의한 희석화는 법원에 의해 새롭게 발견된 희석화 유형으로서,373) 유명상

표와 동일⋅유사한 상표를 불법 약물이나 포르노그래피 또는 저질의 상품⋅서비스

에 사용함으로써 부정적이고 비도덕적인 연관 관계를 형성하여 유명상표의 명성을 

훼손하는 행위를 의미하며,374) “상표의 가치 평가에 관한 희석화”375) 또는 “상표

의 품질표시기능에 관한 희석화”376)라고 일컬어지기도 한다.  손상에 의한 희석화

와 관련된 판결례들을 살펴보면 다음과 같다.

가. Spam  판결377)

“SPA M ”의 제조사인 원고는 피고가 영화 M up pet T reasure Island에서 너저분

하고 괴상한 멧돼지 인형 캐릭터의 이름을 “Sp a’am ”이라고 붙이는 것을 금지해 

줄 것을 청구하였다.378)  이에 대해 제2순회항소법원은 “상표의 손상이 발생하기 

371) 제3장 제2절 참조.
372) R obert N . K lieger, supra note 32, at 827 .
373) Id . at 828.
374) L .L . Bean , Inc. v . D rake Publishers, Inc., 811 F .2d  26, 31  (1st C ir.), cert. denied , 483  

U .S . 1013 (1987); A m erican  Law  Institu te, supra note 34, at §25  com m ent c.
375) A lexander F . S im onson, sup ra note 305, at 151 .
376) C yd B . W olf, supra note 306, at 318.
377) H orm el Foods C orp . v . Jim  H enson Productions, Inc., 73  F .3d  497 (2d  C ir. 1996).
378) Id . at 500-501.
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위해서는 피고의 상표 사용으로 인해 원고의 상표에 관한 부정적인 연관 관계가 

형성되었을 것이 필수적이고 … 그러한 부정적 연관 관계는 외설⋅음란하거나 

또는 불법적⋅비도덕적인 것이어야 한다.”고 판시하며,379) “이 사건에 있어서 

‘Sp a’am ’은 호감이 가는 캐릭터로서 보는 이로 하여금 불유쾌한 연관 관계를 형성

케 하는 것이 아니고, 또한 피고가 그와 같은 이름을 비도덕적인 의도에서 사용한 

것도 아니며, 나아가 이는 단순히 유머러스한 패러디일 뿐 원고 상표를 손상하는 

것이라고 볼 만한 증거가 될 수 없다.”고 하여 원고의 청구를 기각하였다.380)  위 

판결은 손상에 의한 희석화의 개념을 매우 간결하고 명쾌하게 설명하고 있는 것으

로 평가할 수 있다.381)

나. G eneral E lectric 판결382)

원고 “G EN E R A L ELE C TR IC ”은 자사의 모노그램과 유사한 장식과 함께 

“G EN ITA L ELEC TR IC ”이라는 문구를 인쇄한 T-셔츠를 제조⋅판매하는 피고에 대

해 그 행위를 금지할 것을 청구하였다.383)  이에 대해 법원은 상표권 침해를 근거

로 피고의 T-셔츠 생산⋅판매를 금지하였으나,384) 나아가 부정경쟁⋅상표 희석⋅영

업상 신용 훼손 등과 같은 원고의 여타 청구에 대해서는 판단하지는 아니하였

다.385)

379) Id . at 507.
380) Id .
381) Jam es R obert H ughes, supra note 234, at 780.
382) G eneral E lectric C o. v . A lum p a C oal C o., Inc., 205 U .S .P .Q . 1036 (D . M ass. 1979).
383) Id . at 1036.
384) Id . at 1037.
385) Id .
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다. Bud w eiser 판결386)

이 사건에서 원고는 “W here there’s life ... there’s B ud”라는 광고문을 사용하여 

Budw eiser 맥주를 판매하고 있었고, 피고는 “W here there’s life... there’s bu gs”

라는 광고문을 사용하여 살충 성분이 함유된 마루 광택제를 판매하고 있었다.387)  

피고의 위와 같은 광고문 사용을 금지해 달라는 원고의 청구에 대하여 1심 법원은 

이를 인용하였고, 이에 피고가 항소하였다.388)  피고의 항소에 대하여 제5순회항소

법원은, “원고와 피고의 상품이 비경쟁적인 것으로서 혼동가능성은 없지만 피고의 

그와 같은 광고문 사용은 부정한 경쟁 행위로서 금지되어야 한다.”고 판시하여 이

를 기각하였다.389)

위 판결은 피고의 상표 사용이 반드시 열등하거나 외설적인 상품에 사용되는 경

우 뿐만 아니라 단순히 소비자로 하여금 불유쾌한 연관 관계를 형성하게 하는 경

우에도 손상에 의한 상표 희석이 발생할 수 있음을 지적한 최초의 판결례라는 점

에서 그 의미를 찾을 수 있다.390)

라. C oca-C ola 판결391)

원고 C oca-C ola사는 “E njoy  C oca-C ola”라는 문구가 “E njoy  C ocaine”으로 바뀐 

것 이외에는 자사의 광고와 완전히 동일하게 제작된 포스터를 피고가 제작⋅배포

하는 행위를 금지해 줄 것을 청구하였다.392)  원고가 청구 이유는 다음과 같다.  

386) C hem ical C orp . of A m erica  v . A nheuser-Busch, Inc., 306  F .2d  433 (5th  C ir. 1962), 
cert. denied , 372 U .S . 965 (1963).

387) Id . at 434.
388) Id .
389) Id . at 433.
390) Jam es R obert H ughes, supra note 234, at 777.
391) C oca-C ola C o. v . G em ini R ising, Inc., 346  F . Sup p . 1183 (E .D .N .Y . 1972).
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먼저, 피고가 원고 상품과 코카인이 관련되어 있다는 허위 사실을 유포함으로써 

그 명예를 훼손했고, 다음으로 피고는 원고 상표를 모방함으로써 출처 내지 후원 

관계에 있어서 혼동을 야기할 우려가 있으며, 아울러 피고의 행위는 N ew  Y ork주 

희석화 방지법상 상표의 영업상 신용을 침해할 가능성이 있는 행위에 해당한다는 

것이다.393)

이에 대해 법원은, “피고가 제작⋅배포한 포스터는 원고 상표와 사실상 동일하

기 때문에 그 사용 승인 내지 후원 관계 등에 관한 혼동가능성이 인정될 뿐만 아

니라394) … 엄밀한 의미에서의 혼동가능성이 인정되지 않는다 하더라도 피고의 포

스터 제작⋅배포 행위는 N ew  Y ork주 희석화 방지법상 원고 상표의 신용을 손상

시키는 행위에 해당한다.”395)는 이유에서 피고의 포스터 제작⋅배포를 금지하였

다.396)

이상에서 살펴본 G eneral E lectric 판결⋅B udw eiser 판결 및 C oca-C ola 판결에 

있어서 법원은 피고의 상표 사용 행위가 상표권 침해 또는 부정경쟁행위에 해당한

392) Id . at 1186.
393) Id . at 1190.
394) Id . at 1191.
395) Id .
396) Id . a t 1193.  한 가지 흥미로운 사실은, 이 사건이 일어나기 3년 전 같은 N ew  Y ork주 내

의 법원에서 유사한 사건에 대해 전혀 상반된 판결이 내려졌었다는 점이다.  즉, 피고는 G irl 
Scout 복장을 한 임산부 아래에 “Be Prep ared”라는 문구가 씌여진 포스터를 만들어 배포하

자 원고 G irl Scout 협회는 N ew  Y ork주 희석화 방지법에 근거하여 피고의 행위를 금지해 

줄 것을 청구하였는데, 이에 대해 법원은 피고의 행위가 언론의 자유에 의해 보호받는다는 이

유로 원고의 청구를 기각하였던 것이다[G irl Scouts of the U nited  States of A m erica  v . 
Personality  Posters M anufacturing  C o., 304 F . Sup p . 1228, 1230-1235 (S .D .N .Y . 1969)].  
이처럼 서로 모순되는 판결이 있었던 이유에 대해서는, 법원이 스스로 손상에 의한 희석화를 

어느 범위까지 인정해야 할 것인지에 대한 기준을 확립하지 못하였을 뿐만 아니라 나아가 전

통적인 의미에서의 혼동가능성이 인정되지 않는 경우에는 상표의 희석 역시 인정하지 않으려

고 했던 초기의 경향을 답습하였기 때문이라는 설명이 가능하다고 본다(Jam es R obert 
H ughes, sup ra note 234, at 781).
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다는 이유에서 이를 금지하였을 뿐 직접적으로 손상에 의한 희석화에 해당한다고 

본 것은 아니지만, 그럼에도 불구하고 위 사건들은 모두 전형적⋅전통적인 상표권 

침해의 문제와는 사안을 달리하는 것으로서 그 정도가 약하기는 하지만 어느 정도 

상표의 손상이 이루어진 경우라 볼 수 있을 것이다.397)  이하에서는 보다 더 저속

하고 노골적인 상표 손상이 이루어졌던 사건들에 대해서 살펴보기로 한다.

마. Popp in ’ Fresh  판결398)

이 사건의 피고는 자신이 출판하는 잡지에 “Popp in ’ Fresh”와 “Pop pie Fresh”

라는 캐릭터가 성적 접촉 및 구강 성교를 하고 있는 사진을 게재하였는데, 위 캐

릭터들은 원고가 영업상 광고⋅홍보 목적으로 사용하고 있던 것이었다.399)

피고의 잡지 출판 및 배포를 금지해 달라는 원고의 청구에 대해 법원은, “피고

의 행위는 G eorgia 희석화 방지법상 금지되는 상표 손상 행위에 해당하며 … 그러

한 행위가 원고 상표와 피고 상표 사이의 혼동가능성을 야기하는지의 여부는 문제

되지 아니한다.”고 판시하며 원고의 청구를 인용하였다.400)

바. D allas C ow boys C heerleaders 판결401)

이 사건의 피고는 “D EB BIE  D O ES D A L LA S”라는 포르노 영화를 제작⋅상영하

였는데, 이 영화의 마지막 20여분에는 원고 D allas C ow boys 미식 축구팀의 치어

리더복과 흡사한 유니폼을 입은 여자가 다양한 성행위를 하는 장면이 포함되어 있

397) R obert N . K lieger, supra note 32, at 829 .
398) P illsbury  C o. v . M ilky W ay Productions, Inc., 215 U .S .P .Q . 124 (N .D . G a. 1981).
399) Id . at 126.
400) Id . at 135.
401) D allas C ow boys C heerleaders, Inc. v . Pussycat C inem a, L td ., 604 F .2d  200 (2d  C ir. 

1979).
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었다.402)

이러한 피고의 행위에 대해 제2순회항소법원은, “피고의 행위는 소비자로 하여

금 후원 내지 승인 관계의 혼동을 야기할 우려가 있고 이로 인해 원고 상표의 영

업상 신용은 침해될 수밖에 없다.”403)는 이유로 피고의 영화 상영 및 배포를 금지

한 1심 법원의 판결404)을 승인하였다.405)

사. K od ak 판결406)

이 사건의 피고는 직업 코미디언으로서 자신이 출연하는 무대의 이름을 

“K O D A K ”이라고 붙였는데, 이는 원고가 100년 이상 사용해 온 상표와 동일한 것

이었다.407)

법원은 피고의 코미디가 신체 기능과 성적인 내용을 다루는 것으로서 노골적이

고 음탕한 언어로 구성되어 있다는 점에 주목하여,408) “피고가 원고 상표를 사용

하는 행위는 원고 상표에 대해 부정적인 연관 관계를 형성하는 것으로서 그 가치

를 손상하는 것이다.”고 판시하였다.409)  또한 법원은 “피고는 8년 이상 원고 상표

를 자신의 무대 이름으로 사용함으로써410) 원고 상표의 판매력과 재산적 가치를 

약화시켰다.”고 판시하며411) 피고의 행위를 금지해 달라는 원고 청구를 인용하였

402) Id . at 203.
403) Id . at 205.
404) D allas C ow boys C heerleaders, Inc. v . Pussycat C inem a, L td ., 467 F . Supp . 366  

(S .D .N .Y . 1979).
405) D allas C ow boys C heerleaders, Inc. v . Pussycat C inem a, L td ., 604 F .2d  200, 207 (2d  

C ir. 1979).
406) Eastm an K odak C o. v . R akow , 739 F . Sup p . 116  (W .D .N .Y . 1989).
407) Id . at 117.
408) Id . at 118.
409) Id .
410) Id . at 119.
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다.412)

이상의 M ilky W ay 판결⋅D allas Cow boys Cheerleaders 판결⋅K odak 판결은 

상당히 저속하고 노골적인 상표 손상이 이루어졌던 사건으로서 직접적으로 주 희

석화 방지법이 적용된 것들이다.  다만, 위 사건들은 모두 피고의 상표 사용이 자

신의 영업상 이익을 위한 것으로 인정된 것들로서, 비영리적인 목적으로 이루어진 

저속한 패러디의 경우에도 위 사건들과 마찬가지로 희석화 방지법이 적용될 수 있

는지에 관해서는 아래의 L.L . B ean  판결에서 자세히 다루어지고 있다.

아. L .L . B ean  판결413)

이 사건에서 원고는 “L .L . BE A N ” 상표를 등록하고 이를 스포츠 용품 광고 전

단지에 사용하고 있었는데, 피고는 H igh Society라는 성인 잡지의 출판사로서 

“L .L . B EA M ’S B ack-T o-School-Sex-C atalog”라는 제목으로 전라의 모델들이 여러 

가지 형태의 체위를 연출하고 있는 모습을 H u m or and  Parody란에 게재하였

다.414)  원고는 상표권 침해 및 상표 희석을 이유로 피고의 잡지 출판 및 배포를 

금지해 줄 것을 청구하였고, 1심 법원은 피고의 위와 같은 행위는 M aine주 희석화 

방지법에 의해 금지된다는 이유로415) 원고 청구를 인용하자416) 피고가 항소하였

다.417)

제1순회항소법원은 1심 법원의 판결을 다음과 같이 비판하며 피고의 항소를 인

411) Id . at 120.
412) Id .
413) L .L . Bean, Inc. v . D rake Publishers, Inc., 811  F .2d  26  (1st C ir. 1987), cert. denied, 483  

U .S . 1013 (1987).
414) Id . at 27.
415) L .L . Bean , Inc. v . D rake Publishers, Inc., 625 F . Sup p. 1531, 1536-1537 (D . M e. 1986).
416) Id . at 1539.
417) L .L . Bean , Inc. v . D rake Publishers, Inc., 811 F .2d  26, 27  (1st C ir. 1987).
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용하였다.418)  즉, “1심 법원은 비상업적인 패러디의 경우에도 이를 통해 유명상표

가 가지고 있는 상품과의 긍정적 연관 관계에 비도덕적이거나 부정적인 영향을 미

친다면 이는 유명상표의 손상에 해당한다고 하였으나,419) … 이는 헌법상 표현의 

자유나 희석화 방지법의 연혁을 전혀 고려하지 아니한 것이다.420) …  1심 법원과 

같이 단지 유명상표를 불건전하고 부정적인 방법으로 무단 사용하는 행위 일체를 

상표의 손상에 해당한다고 본다면, 이는 상표권자에게 지나치게 넓은 범위의 권리

를 인정하는 결과가 되고 만다.421) … 상표의 희석은 유명상표를 영업적인 방법으

로 사용하는 경우에만 인정된다고 보아야 헌법상 표현의 자유와도 조화를 이룰 수 

있는 것이다.422) … 희석화 방지법의 목적은 유명상표를 영업상 무단으로 사용하

는 것을 금지하는 데에 있다고 할 것인데423) … 이 사건의 경우 피고는 원고의 상

표를 자신의 상품 또는 서비스를 표시하는 데에 사용한 것이 아니라 단지 패러디

의 목적으로 사용했을 뿐이므로, 1심 법원이 이러한 피고의 행위에 대해 M aine주 

희석화 방지법을 적용하여 그 출판 및 배포를 금지한 것은 동법의 정당한 적용 범

위를 벗어난 것으로서 헌법에 반한다.424)”

418) Id . at 34.
419) Id . at 30.
420) Id . at 31.
421) Id .
422) Id .
423) Id . at 33.
424) Id .  다만, 이상과 같은 다수 의견에 대해서는, “피고의 행위가 헌법상 표현의 자유에 의해 

보호될 수 있는지의 여부를 검토하기에 앞서, 그러한 행위가 과연 M aine주 희석화 방지법에 

의해 금지되는 것인지의 여부를 1심 법원 스스로 판단할 수 있게끔 파기 환송하여야 한다.”
는 반대 의견이 제시되었다(Id . at 35).
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자. D eere 판결425)

이 사건의 원고와 피고는 모두 잔디 깎기 차량을 생산하는 업체였다.426)  원고는 

사슴이 껑충 뛰어오르는 형상의 로고를 등록⋅사용하고 있었는데, 피고는 원고 로

고와 비슷한 모양의 사슴 한 마리가 자사의 “Y A R D -M A N ” 잔디 깎기 차량 앞에

서 놀라 도망치는 내용의 TV  광고를 실시하였고,427) 원고는 피고의 광고가 상표권 

침해 및 상표 희석에 해당한다고 주장하였다.428)

원고의 주장에 대해 1심 법원은 피고의 T V  광고로 인해 혼동가능성은 발생하지 

않는 반면 원고 상표가 약화되었다고 판단하였으나,429) 제2순회항소법원은 이 사

건에서 약화에 의한 상표 희석이 발생한 것이 아니라 약화와 손상 어디에도 포섭

되지 않는 새로운 형태의 상표 희석이 발생하였다고 판시하였다.430)  즉, 피고는 

TV  광고 어디에서도 원고 회사의 명칭을 사용하지 아니하였으며, 또한 피고가 광

고에 사슴을 사용한 것은 이를 자신의 상품을 나타내기 위함이 아니라 원고의 상

품을 암시하는 것이었다는 점에서431) 원고 상표가 약화되는 데에 필요한 새로운 

연관 관계가 형성되었다고 볼 수 없고,432) 나아가 피고의 상표 사용이 열등하거나 

외설적인 상품과 관련된 것이라거나 또는 소비자로 하여금 불유쾌한 연관 관계를 

형성하게 하는 것도 아니라는 점에서 상표의 손상에도 해당한다고 볼 수 없다는 

것이다.433)

425) D eere &  C o. v . M TD  Products, Inc., 41 F .3d  39 (2d  C ir. 1994).
426) Id . at 41-42.
427) Id . at 41.
428) Id . at 41-42.
429) D eere &  C o. v . M TD  Products, Inc., 860  F . Sup p . 113 , 122  (S .D .N .Y . 1994).
430) D eere &  C o. v . M TD  Products, Inc., 41 F .3d  44 (2d  C ir. 1994).
431) Id . at 41.
432) Id . at 44.
433) Id . at 43-44.
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다만 법원은, 피고의 광고 행위가 영리를 목적으로 식별력 있는 상표를 변경⋅개

조한 것이라는 점에서 N ew  Y ork주 희석화 방지법에 의해 금지되는 행위임에는 틀

림없고434) 따라서 피고는 자신의 광고 또는 상품에 대한 소비자의 주의를 끌기 위

해 원고의 상표를 희화화하여서는 안될 것이라고 판시하며,435) 이 사건에서 나타나

고 있는 희석화의 유형을 “변질(alteration)에 의한 희석화”라고 정의하였다.436)  그

와 동시에, 법원은 앞에서 살펴보았던 Sp a’am  판결437)에서 위와 같은 변질에 의한 

희석화라는 개념을 포기하고 D eere 사건 역시 넓은 의미에서는 손상에 의한 희석

화의 하나로서 논의할 수 있다고 함으로써438) 새로운 유형의 희석화를 정의하는 

대신 상표 손상의 범위를 넓게 해석하고자 하였는데,439) 이는 새로운 유형의 희석

화를 정의함으로써 희석화 방지법의 적용 범위가 무분별하게 확대될 수 있다는 점

을 의식했기 때문인 것으로 보인다.

차. 소결

지금까지 손상에 의한 희석화가 문제되었던 사건들에 관해 간단히 살펴보았다.  

이상의 사건들을 통해, 손상에 의한 희석화는 약화에 의한 희석화가 가지고 있는 

문제점 ― 즉, 그 침해 내용이 구체화되지 못하였다는 문제점440) ― 과 정반대의 

문제점을 지니고 있음을 알 수 있다.  즉, 개별 사안에 있어서 그 침해 여부를 결

정하기 위한 증거나 판단 요소가 문제되지 않을 정도로 너무도 즉각적이고 용이하

게 이를 결정할 수 있기 때문에, 그것이 과연 상표 희석의 본질에 부합하는지가 

434) Id . at 44-45.
435) Id . at 44.
436) Id . at 45.
437) H orm el Foods C orp . v . Jim  H enson Productions, Inc., 73  F .3d  497 (2d  C ir. 1996).
438) Id . at 507.
439) Jam es R obert H ughes, supra note 234, at 783.
440) 제3장 제4절 2. (1) 참조.
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문제된 것이다.441)  희석화 이론의 목적이 판매력으로 대표되는 유명상표의 재산

적 가치를 점진적으로 감소시키는 제3자의 상표 사용 행위를 방지하는 데에 있다

고 본다면, 손상에 의한 희석화는 유명상표에 대한 즉시적이고도 직접적인 침해라

는 점에서 위와 같은 희석화의 개념에 포함된다고 보기 어렵다.442)  이 점에서, 손

상에 의한 희석화에 대해서는 그것이 희석화 본래의 개념에 해당하지도 않을 뿐더

러 희석화의 범위를 지나치게 확장하는 것이라는 비판이 가해지는 것이다.443)

사실, 연혁적으로 볼 때 영업상 명성에 대한 침해는 보통법상 부정경쟁방지에 

관한 것으로서 상표 희석으로 인한 침해와 구별되고 있었으며,444) 모범 주 희석화 

방지법안 제12조445)를 비롯한 많은 주 희석화 방지법 역시 문언상 영업상 명성에 

대한 침해와 상표 희석으로 인한 침해를 구별하고 있었다.446)  그러나, 법원은 영

441) The U nited  States Tradem ark A ssociation, supra note 53 , at 434; Jam es R obert 
H ughes, sup ra note 234, at 781 .

442) R obert N . K lieger, supra note 32, at 830 .
443) Beverly  W . Pattishall, supra note 145, at 306-307; D avid  S . W elkow itz , sup ra note  

145, at 587-588.
444) Jam es R obert H ughes, sup ra note 234, at 777 n .152; R obert N . K lieger, sup ra note  

32, a t 830.
445) M odel State Tradem ark B ill §12 .  L ikelihood  of inju ry  to  bu siness rep u tation or of 

d ilu tion of the d istinctiv e qu a lity  of a  m ark registered  under th is chap ter, or a  m ark  
valid  at com m on law , or a  trade nam e valid  at com m on law , shall be a ground for 
in junctive relief notw ithstanding the absence of com petition betw een the p arties or the 
absence of confusion  as to  the source of goods or services.

446) 다만 위와 같은 모범 주 희석화 방지법안 제12조의 해석에 관하여는, “ in ju ry  to  bu siness 
rep u tatio n”과 “d ilu tion  of th e d istin ctive  q u ality  o f a  m ark”를 각각 독립적인 관계로 파

악할 것이 아니라, “ in jury  to  business rep utation”과 “d ilu tion”이 대칭적인 관계에 있는 것

으로,  즉 위 규정은 “ in ju ry  to  b u s in e s s  r e p u ta t io n  … o f  th e  d is t in c t iv e  q u a li ty  o f  a  
m ark”로 해석하여야 하며, 나아가 “in ju ry  to  bu siness rep u tatio n”과 “d ilu tion ”은 결국 동

의어로 보아야 하고 여기에는 상표의 약화와 손상이 모두 포함된다는 견해가 있다(J. Thom as 
M cC arth y, su p ra  n ote  29 , a t §24 :80).  그러나 이에 대하여는, “ in ju ry  to  business rep u ta-
tion”은 손상에 의한 희석화를 의미한다는 견해도 제시되고 있으며(D avid  S . W elkow itz, 
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업상 명성에 대한 침해가 곧 손상에 의한 희석화를 의미하는 것으로 보아 희석화

의 한 유형으로 포섭함으로써447) 양자를 구별하고 있는 명문의 법 규정에 아무런 

의미도 부여하지 않은 것이다.448)

결국, 유명상표에 대해 독자적인 권리를 부여한다는 점 이외에는 일반적인 희석

화 이론과 아무런 공통점도 찾을 수 없는 상표 손상을 굳이 희석화 이론에 포섭시

키는 것은 논리적이지도 않을 뿐더러 지나치게 상표권자를 보호하는 결과라고 할 

것이고,449) 따라서 이러한 상표 손상은 희석화가 아닌 별개의 영역에서 다루어야 

할 문제라고 하겠다.450)  다만, 위에서 살펴본 판결례들이 상표 손상의 범주에서 

논의한 행위 유형 중, 피고의 상표 사용이 상당히 열등하거나 외설적인 상품과 관

련된 경우가 아니라 소비자로 하여금 다소간의 불유쾌한 연관 관계를 형성하게 한 

경우는 구체적인 사정에 따라 상표 약화로서의 측면도 인정할 수 있을 것이고, 따

라서 이러한 경우에는 상표의 재산적 가치가 침해되었음을 인정할 수도 있지 않을

까 한다.

3. 희석화 방지법의 보호 대상 제한

희석화 방지법의 경쟁제한적 효과를 억제하기 위한 법원의 노력은, 지금까지 살

펴본 것과 같이 희석가능성의 여부를 판단함에 있어 동법에 의해 규제되는 행위 

supra note 145, at 587), 연방 대법원 역시 이러한 견해에 따르고 있는 것으로 보인다

[M oseley  v . V  Secret C atalogue, Inc., 537  U .S . 418, 432 (2003)].
447) P lasticolor M olded  Products v . Ford  M otor C o., 713  F . Supp . 1329, 1342 (1989), 

vacated , 767 F . Supp . 1036 (C .D . C al. 1991); L isa M . Brow nlee, sup ra note 261, at 477.
448) K im bley  L . M uller, A Position of Advocacy in Support of Adoption of a Preemptive 

Federal Antidilution Statute, 83  The Tradem ark R eporter 175, 181 (1993).
449) R obert N . K lieger, sup ra  note 32, at 830; Jam es R obert H ughes, sup ra  note 234, a t 

781 .
450) R obert N . K lieger, sup ra note 32, at 830-831; Jam es R obert H ughes, supra note 234, 

at 781.
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유형을 구체화하는 방향으로 나타나기도 하였으나, 다른 한편으로 희석화 방지법

이 보호 대상으로 규정하고 있는 “식별력 있는 상표(d istinctive m arks)”451)의 의

미를 엄격히 해석하는 방향으로 나타나기도 했다.452)  특히, 희석화의 유형을 구체

화하였다 하더라도 법원으로서는 나아가 그러한 행위가 왜 상표의 희석에 해당하

는지에 대해서까지 검토하였어야만 할 것이나, 대부분의 경우 법원은 이 점에 대

한 논의를 생략한 채 곧바로 결론으로 돌아가 희석화 방지법을 적용하고 있기 때

문에453) 희석화를 유형화하려는 법원의 노력이 그다지 큰 의미를 가지지 못하였다

는 점에서,454) 상표의 식별력을 엄격하게 해석하려 한 법원의 경향이 희석화 방지

법의 영향을 축소하는 데에 큰 역할을 했다고 할 수 있다.455)

특정 상표가 희석화 방지법에 의해 보호되기 위해서는 어느 정도의 식별력이 필

요한가의 문제에 관하여는 전통적인 혼동 이론에서 말하는 식별력과 동일한 정도

로 족하다고 본 판결례도 있다.456)  또한, 극단적으로는 앞에서 살펴본 Tow er of 

Babble 사건에서와 같이457) 식별력 또는 2차적 의미가 전혀 없는 경우에도 희석화 

방지법의 보호 대상이 된다고 본 판결례도 있다.458)  아울러 경우에 따라서는, 지

451) 제3장 제3절 1. 참조.
452) R obert N . K lieger, sup ra  note 32, at 831; Jam es R obert H ughes, sup ra  note 234, a t 

768 .
453) R obert J. Shaughnessy, sup ra note 254, at 1090-1091 n .57.  이와 같은 논리의 비약은 

법원이 희석화 이론을 통해 상표의 재산적 가치를 보호함으로써 당연히 상표 소유자에게 일

종의 독자적인 재산권을 부여하는 결과를 가져온다고 전제하였던 데에서 비롯된 것으로 보인

다(R obert N . K lieger, sup ra note 32 , at 823).
454) R obert N . K lieger, sup ra  note 32, at 831; Jam es R obert H ughes, sup ra  note 234, a t 

783 .
455) R obert N . K lieger, sup ra  note 32, at 831; Jam es R obert H ughes, sup ra  note 234, a t 

768 ; Terry R . Bow en, sup ra note 267, at 80.
456) K raft G eneral Foods, Inc. v . A llied  O ld  English , Inc., 831 F . Sup p. 123, 134 (S .D .N .Y . 

1993).
457) 제3장 제4절 2. 참조.
458) D aw n v . Sterling D rug, Inc., 319  F . Sup p . 358 , 363  (C .D . C al. 1970).
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역적으로 한정된 범위에서만 또는 관련 시장에서만 유명한 상표에 대해서도 희석

화 방지법에 의한 보호가 가능하다고 본 판결례도 있다.459)

그러나, 대부분의 판결례는 그보다 더 높은 정도의 식별력이 필요하다고 보

며,460) 나아가 상당히 높은 정도의 식별력을 갖춘 상표만이 희석화 방지법의 보호 

대상이라는 것이 일반적인 법원의 경향이라고 할 수 있을 듯하다.461)  즉, 식별력

이 강하거나462) 또는 매우 강한463) 상표의 경우에만 희석화 방지법에 의한 보호가 

가능하다고 하여 엄격한 기준을 적용하고 있으며,464) 심지어는 임의적이거나 조어

적⋅창의적인 상표와 같이 본래부터의 식별력이 인정되어 혼동 이론에 의해 보호

될 수 있는465) 상표의 경우에도 반드시 희석화 방지법의 보호 대상이 되는 것은 

아니라고 본 예도 있는 것이다.466)

459) A m eritech, Inc. v . A m erican Inform ation Technologies C orp ., 811 F .2d  960, 965  (6th  
C ir. 1987); H ester Industries, Inc. v . Tyson Foods, Inc., 16 U .S .P .Q .2d  1275, 1280  
(N .D .N .Y . 1990); Stern’s M iracle-G ro Prods., Inc. v . Shark Products, Inc., 823 F . Supp . 
1077, 1090 (S .D .N .Y . 1993).

460) E lliot B . Staffin , sup ra note 25, a t 165-166; R obert N . K lieger, supra note 32 , at 831; 
Jam es R obert H ughes, sup ra note 234, at 768.

461) P lasticolor M olded  Products v . Ford  M otor C o., 713 F . Sup p. 1329, 1342 (C .D . C al. 
1989); R obert N . K lieger, sup ra note 32, at 831 ; Jam es R obert H ughes, sup ra note 234, 
at 768-769.

462) A ccuride International, Inc. v . A ccuride C orp ., 871  F .2d  1531, 1539 (9th  C ir. 1989); 
Sunm ark, Inc. v . O cean Spray  C ranberries, Inc., 64  F .3d  1055, 1060 (7th  C ir. 1995).

463) Sally  G ee, Inc. v . M yra H ogan, Inc., 699 F .2d  621, 625 (2d  C ir. 1983); M ead  D ata  
C entral, Inc. v . Toyota M otor Sales, U .S .A ., Inc., 875 F .2d  1026, 1032 (2d  C ir. 1989); 
P .F . C osm etique, S .A . v . M innetonka Inc., 605 F . Sup p. 662, 672 (S .D .N .Y . 1985).

464) R obert N . K lieger, sup ra note 32, at 831-832; M ilton W . H andler, sup ra note 263, at 
278 .

465) J. Thom as M cC arthy, 2 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition §11:2 (4th  ed . 
2004).

466) R ingling Brothers-Barnum  &  Bailey C om bined  Show s, Inc. v . C elozzi-E ttelson  
C hevrolet, Inc., 855  F .2d  480, 483  (7th  C ir. 1988).
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한편, 특정 상표가 희석화 방지법의 보호 대상이 될 수 있는 정도의 식별력을 

갖추고 있는지의 여부를 판단하기 위해 고려해야 하는 요소로서, 법원은 상표권자

의 광고 비용⋅사용 기간⋅소비자의 인식 정도⋅상표와 상표권자 사이의 연관 관

계⋅상표에 화체된 영업상 신용 등과 같은 요소들을 제시하고 있다.467)  그럼에도 

불구하고, 이상의 요소들은 전혀 정밀하거나 구체적인 기준이 될 수 없으며 따라

서 어떠한 상표가 희석화 방지법의 보호 대상이 될 수 있는지에 대해서 아무런 명

확한 지침도 제공해 주지 못하는 측면이 있음이 지적되어 왔다.468)

희석화 방지법의 보호 대상이 되는 상표를 확정하는 것은 희석화 이론의 처음이

자 마지막이라고 할 만큼 중요한 문제임에 분명하다.469) 따지고 보면, W ashington

주 희석화 방지법만이 그 보호 대상을 단순히 “식별력 있는 상표”가 아닌 “유명상

표(fam ous m arks)”라고 규정하고 있으나,470) 법원은 식별력의 정도를 엄격히 해

석함으로써 W ashington주 희석화 방지법과 같은 명시적인 규정이 없는 경우에도 

사실상 그 보호 대상을 제한하고 있는 것이다.  이러한 법원의 태도는 결국 희석

화 방지법의 보호 범위를 상표법의 보호 범위보다도 좁히는 결과가 되었다고 할 

것이다.471)

467) H yatt C orp . v . H yatt Legal Services, 736 F.2d  1153, 1157 (7th  C ir. 1984); International 
Jensen, Inc. v . M etrosound U .S.A ., Inc., 4  F .3d  819, 826 (9th  C ir. 1993); Ju lie  A rthur 
G arcia, sup ra note 261, at 504.

468) R obert N . K lieger, sup ra  note 32, at 832; Jam es R obert H ughes, sup ra  note 234, a t 
770 .

469) R obert N . K lieger, sup ra note 32, at 832-833; Jam es R obert H ughes, supra note 234, 
at 770; N ancy S . G reiw e, Antidilution Statutes: A New Attack on Comparative Advertising, 
61 Boston U niversity  Law  R eview  220, 225 (1981); R obert C . D enicola, Trademarks as 
Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of Trade 
Symbols, 1982 W isconsin  Law  R eview  158, 187 (1982); H ow ard  J. Sh ire, Dilution Versus 
Deception-Are State Antidilution Laws an Appropriate Alternative to the Law of 
Infringement?, 77 The Tradem ark R ep orter 273, 293 (1987).

470) W ash. R ev. C ode A nn. §  19.77 .160 (W est 1997).
471) R obert N . K lieger, supra note 32, at 833 .
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第5節  小結

지금까지, 미국에서 희석화 이론이 처음으로 제안된 이후 어떻게 전개⋅발전되

어 왔는지에 대해 살펴보았다.  상표권자의 보호라는 관점에서 접근하고 있는 희

석화 이론은 초기에 전통적인 혼동 이론의 단점을 보완해 줄 수 있다는 점에서 높

이 평가받기도 하였지만, 각 주 희석화 방지법이 제정된 이후 그 반경쟁적인 효과

에 주목한 법원은 동법의 적용을 제한하는 한편 개별적인 사안을 통해 동법의 보

호 대상과 그에 의해 금지되는 행위 유형을 구체화 하려고 노력하였던 것이다.

그러나, 법원의 그와 같은 노력은 희석가능성을 판단하기 위한 통일적이고 일관

성 있는 기준을 제시해 주기에 역부족이었다.472) 즉, 어떠한 요건 하에서 희석화 

방지법이 적용될 수 있는지에 대한 면밀한 분석 없이 단지 그 문언 규정에 따른 

결론적 이유 설시(conclusory term s)만으로 동법을 적용한 것에 지나지 않았고,473) 

이로 인해 오히려 희석화 이론은 애매모호하고 불분명한 것으로 인식되어 버렸

다.474)  이러한 애매모호함과 불분명함을 해결하는 한편 희석화 이론을 효율적이

고 통일적으로 적용하기 위해 제시된 해결책이 바로 연방 희석화 방지법의 제정이

라고 할 수 있다.475)  이하에서는 장을 바꾸어 연방 희석화 방지법의 주요 내용과 

그에 관한 판결례에 관해 살펴보기로 하겠다.

472) R obert N . K lieger, supra note 32, at 833 ; H ow ard  J. Shire, sup ra note 469, at 298 .
473) R obert J. Shaughnessy , supra note 254, at 1090-1091 n .57.
474) Sally  G ee, Inc. v . M yra H ogan, Inc., 699 F .2d  621, 625 (2d  C ir. 1983); H ester 

Industries, Inc. v . Tyson Foods, Inc., 16 U .S .P .Q .2d  1275, 1282 (N .D .N .Y . 1990).
475) Jam es R obert H ughes, supra note 234, at 770⋅784.
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第4章  聯邦 稀釋化 防止法의 主要 內容

第1節  聯邦 稀釋化 防止法의 立法 經過와 規定 內容

1. 연방 희석화 방지법의 입법 경과

1946년 개정된 연방 상표법476)이 상표권자의 상표를 모방⋅위조⋅복제 또는 변조

함으로써 혼동이나 오인을 야기하거나 또는 소비자를 기망할 가능성이 있는 행위를 

금지하는 한편,477) 상품 또는 서비스의 출처나 후원⋅승인 관계 등에 관하여 타인

의 영업과 혼동을 일으키는 것을 금지하고 있었음은478) 앞에서 언급한 바와 같

다.479)  이처럼, 연방 상표법은 혼동 이론을 따름으로써 소비자의 이익 보호라는 관

점에서 상표권 침해를 규율하고 있었을 뿐, 주법과 달리 희석화 이론을 채택하고 

있지 아니하였다.480)  물론, 상표권자가 상표에 투자한 비용 등을 보호하는 것이 연

방 상표법이 2차적인 목적이라고도 볼 수 있겠지만, 혼동 이론에 따르는 한 그와 

같은 투자는 어디까지나 제3자의 상표 사용이 소비자를 기망함으로써 오인⋅혼동을 

불러일으킬 수 있는 한도 내에서만 보호받을 수 있는 것이다.481)  따라서 희석화 

관련 소송은 오로지 주법에 의해 규율될 뿐이었는데, 그 불충분한 규정으로 인해 

476) 이른바 “Lanham  A ct”를 의미한다(15 U .S .C . §§1051-1127).
477) 15 U .S .C . §1114(1)(a).
478) 15 U .S .C . §1125(a)(1)(A ).
479) 제3장 제3절 1. 참조.
480) A von Shoe C o., Inc. v . D avid  C rystal, Inc., 171 F . Sup p. 293 , 299 (S .D .N .Y . 1959); 

A nheuser-Busch, Inc. v . F lorists A ss’n  of G reater C leveland , Inc., 224  U .S .P .Q . 493 , 497  
(N .D . O hio 1984); K ern’s K itchen , Inc. v . Bon A pp etit, 669 F . Sup p. 786, 792  (W .D . K y. 
1987); W orth ington Foods, Inc. v . K ellogg C o., 732 F . Sup p . 1417, 1457 (S .D . O hio  
1990).

481) Sykes Laboratory, Inc. v . K alvin , 610 F . Supp . 849, 855-856 (C .D . C al. 1985).
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희석화 이론을 다루고 있는 판결례 사이에 일관성이 없어 서로 모순되거나 충돌하

였을 뿐만 아니라,482) 여러 주에 걸친 사용 금지명령은 불가능하다는 한계를 가질 

수밖에 없었다.483)

연방법 차원에서 희석화 이론을 도입하고자 하는 노력은 1946년의 연방 상표법 

개정 이후에도 꾸준히 계속되어 왔는데, 그 대표적인 것이 1988년 미국 상표 협회

(U n ite d  S ta tes  T ra d e m a rk  A sso c ia tio n ; U S T A ) 산하 상표 검토 위원회(T ra d e-

m ark R eview  C om m ission)가 작성했던 상표법 개정안(T radem ark  Law  R evision  

A ct of 1988)484)이다.485)  위 개정안은 연방 상표법 전반을 아우르는 것이었는

데,486) 희석화 이론과 관련하여서는 특히 주 등록부(Principal R egister)487)에 등록

된 유명상표를 그 보호 대상으로 하는 한편488) 아울러 연방 차원에서의 구제 수단

482) D avid  C . Lee, sup ra note 18, a t 329.
483) Id .  한편, 1978년에 제정된 아마추어 스포츠에 관한 법률(A m ateur Sports A ct) 제110조

는 비록 출처나 후원 관계에 관한 소비자의 혼동을 야기하지 않는다고 하더라도 일정한 경우

에는 “O lym pic”이라는 표장 및 그와 관련된 여러 가지 기호들을 사용하는 행위를 금지하고 

있는데(36 U .S .C . §220506), 이는 특별 희석화 방지법의 일종이라고 볼 수 있을 것이다

(R obert N . K lieger, sup ra note 32, at 835 n .267).  위 법 규정에 관하여 연방 대법원은 “제

3자의 무단 사용으로 인해 ‘O lym pic’ 표장의 식별력 및 상업적 가치가 감소되는 것을 방지하

기 위한 것”이라는 취지로 판시하여[San Francisco  A rts &  A thletics, Inc. v . U nited  States 
O lym p ic C om m ittee, 483 U .S . 522 , 539 (1987)] 위 규정이 희석화 이론에 근거하고 있다는 

점을 뒷받침해 주기도 하였다.
484) Pub L  100-667, 102  Stat 3935.
485) R obert N . K lieger, supra note 32, at 837 ; Jerom e G ilson , A Federal Dilution Statute: Is 

It Time?, 83 The Tradem ark R ep orter 108 , 112  (1993).
486) R obert N . K lieger, supra note 32, at 836 .
487) 연방 상표법상 상표는 주 등록부(Principal R egister) 또는 보조 등록부(Sup plem ental 

R egister)에 등록되는데, 전자는 조어적⋅암시적인 상표 등과 같이 본래 식별력을 갖추고 있

는 상표를 대상으로 하는 것인 반면(15 U .S .C . §1052), 후자는 기술적(記述的)인 상표 등과 같

이 식별력을 갖추고 있지 않은 상표를 대상으로 하는 것이다(15  U .S .C . §1091).  따라서, 주 

등록부에 등록되기는 어려우나 그만큼 넓은 범위에서 보호가 가능한 반면, 보조 등록부에 등

록되기는 상대적으로 용이하지만 보호 범위는 제한적이라고 할 수 있다.
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을 인정하는 내용을 포함하고 있었다.489)  위 개정안은 1988년 5월 상원 의회를 

통과하기는 하였지만, 그 때에는 이미 하원 의회에서 희석화 관련 규정을 삭제한 

이후였기 때문에, 연방법 차원에서 희석화 이론을 수용하려는 노력은 빛을 보지 

못하게 된다.490)  이처럼 희석화 이론을 채택하고 있는 연방 상표법 개정안이 공표

되지 아니한 이유는 무엇보다도 희석화 이론이 헌법상 보장된 언론과 표현의 자유

를 침해할 수 있다는 우려에 있었던 것으로 보이고,491) 희석화 이론이 소비자 보호

의 관점에 서 있는 전통적인 상표법 체계와 모순⋅충돌을 가져오는 것은 아닌지에 

대한 논의는 그다지 중요하게 다루어지지 않았다.492)

이후로도, 1991년 미국 상표 협회가 위 개정안과 유사한 내용의 연방 상표법 개

정안을 제출하였으나 마찬가지로 의회를 통과하지 못하였고,493) 1994년 국제 상표 

협회(In ternational Tradem ark A ssociation)의 협회장인 R ichard  M . Berm an이 상

원 의회의 특허⋅저작권⋅상표 위원회에 출석하여 연방 차원의 희석화 방지법을 

제정할 것을 촉구하기도 하였으나 입법적인 결실을 맺지는 못하였다.494)

연방법 차원에서 희석화 이론을 도입할 것인지의 여부가 다시 한 번 쟁점으로 

488) Jerom e G ilson, sup ra note 485, at 112 .
489) The U nited  States Tradem ark A ssociation , supra note 53, at 454-462.
490) Ju lie  A rthur G arcia , sup ra note 261, at 492  n .18.  이처럼 하원 의회가 희석화 관련 규

정을 삭제한 것을 두고, 1988년 개정된 연방 상표법을 “정치적 타협의 희생양”이라고 일컫기

도 한다(Jerom e G ilson , supra note 485, at 115).
491) H ouse R eport N o. 100-1028, at 6-7  (1992).  희석화 이론과 언론⋅표현의 자유와의 관계

에 관하여는, 제7장 제1절 4. 참조.  한편 이외에도, 희석화 이론은 ① 대기업의 이익만을 반

영하는 것으로서 ② 상표권자를 지나치게 보호할 뿐만 아니라 ③ 후발 경쟁자가 새로운 상표

를 채택하는 데에도 많은 어려움을 발생시키기 때문에 이를 연방법 차원에서 규율하는 것은 

적당하지 않다는 고려가 있었다고 분석하기도 한다[V incent Pallad ino, Revive Federal 
Dilution Law, M anhattan Law  13 (N ov. 7 , 1989)].

492) Jerom e G ilson, sup ra note 485, at 115 .
493) Id .
494) Patent Office Oversight: Hearing Before the Subcommittee on Patents, Copyrights and 

Trademarks of the Senate Judiciary Committee, 103d  C ong. 54, 58-59 (1994).
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등장한 것은, 1995년 3월 C aliforn ia주 연방 하원 의원인 C arlos M oorhead가 연

방 희석화 방지법안(Federal T radem ark  D ilu tion  A ct of 1995)을 하원 의회에 제

출하면서였다.495)  위 법안은 1988년의 상표법 개정안과 유사한 내용으로 구성된 

것이었는데,496) 1988년의 개정안에 대해서도 그랬던 것처럼 위 법안에 대해서도 

법 체계상의 논의는 그다지 이루어지지 않았고497) 그보다는 희석화 이론이 상표권

자가 투자한 시간과 비용을 보상해 주기 위한 것이라는 측면이 주로 강조되었

다.498)  이 때문인지, 위 법안은 그다지 큰 반대 없이 1995. 12. 12. 하원 의회를 

통과한 데 이어499) 같은달 29. 상원 의회까지 통과한 후,500) 1996. 1 . 16.부터 시행

되기에 이르렀다.501)  연방법 차원에서 희석화 이론을 채택하려 한 수많은 노력이 

실패로 돌아갔던 사실을 생각해 보면 이처럼 연방 희석화 방지법이 제정⋅시행된 

것은 상당히 놀라운 결과라고 할 수밖에 없는데,502) 이는 1994. 4 . 15. 채택되어 

1995. 1. 1 .부터 발효된 “무역 관련 지적재산권 협정(A greem ent on  Trad e 

R elated  A spects of In tellectual Prop erty  R ights; TR IPs)” 제16조 제3항503)이 유

명상표를 유사하지 않은 상품 또는 서비스에 사용하는 행위를 금지할 것을 규정하

고 있었던 것에서 영향을 받았던 것으로 보인다.504)

495) E lliot B . S taffin , sup ra note 25, a t 109-110; Patrick  M . B ible, Defining And Quantifying 
Dilution Under the Federal Trademark Dilution Act of 1995: Using Survey Evidence to Show 
Actual Dilution, 70 U niversity  of C olorado Law  R eview  295, 300 (1999).

496) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:87 .
497) R obert N . K lieger, supra note 32, at 838 .
498) Id . at 839.
499) Trademark Dilution Bill Cleared for White House, D aily  R ep ort for Executives A 2 (Jan . 

3 , 1996).
500) Id .
501) D om inic Bencivenga, Trademark Dilution: New Law Extends Protection of Famous Marks, 

N ew  Y ork Law  Journal 5  (Jan . 25, 1996).
502) R obert N . K lieger, supra note 32, at 838 .
503) 주 116) 참조.
504) H ouse R ep ort N o. 104-374, at 4  (1995).  한편, 연방 의회에서의 청문회가 법학자 또는 
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이하에서는 이러한 경과를 거쳐 제정된 연방 희석화 방지법의 내용에 관해 살펴

보기로 한다.

2. 연방 희석화 방지법의 규정 내용

기존의 연방 상표법을 개정하는 형식으로 입법된 연방 희석화 방지법의 규정 내

용은 다음과 같다.

【제43조 (c)항 (1)호】 유명상표의 소유자505)는 … 자신의 상표를 제3자가 상업적으

로 사용함으로써 상표의 식별력이 희석되는 경우에 그 금지를 청구할 수 있다. … 식

별력 있는 유명상표인지의 여부를 판단하기 위해서는 다음 각 목의 요소 등 제반 사

정을 고려하여야 한다.

(A ) 상표의 식별력

(B ) 지정상품 또는 서비스에 대한 사용 기간 및 범위

(C ) 상표의 광고⋅선전 기간 및 범위

(D ) 상표의 지역적 사용 범위

(E ) 지정상품 또는 서비스의 거래 경로

(F) 거래 지역 및 거래 경로에 있어서 상표 소유자 및 피고의 상표가 가지는 지명도

(G ) 기타 제3자에 의한 동일⋅유사 상표의 사용 내역 및 정도

(H ) 상표 등록 여부506)

경제학자를 배제한 채 주로 대기업의 실무자들을 상대로 개최되었던 것도 한 요인이라고 설

명하기도 한다(R obert N . K lieger, sup ra note 32, a t 839).
505) 연방 희석화 상표법이 “상표 선사용자(senior user)”라는 표현 대신 “상표 소유자(ow ner)”

라는 표현을 사용하고 있는 것은, 희석화 이론이 상표의 재산적 가치를 보호하고자 하는 것임

을 분명히 보여주는 예이다(R obert N . K lieger, sup ra note 32 , a t 844  n .325).  이러한 측면

에서, 연방 희석화 방지법은 상표 후사용자의 재산적 이익을 희생시킴으로써 유명상표 소유자

의 사적 재산권에 대한 보호를 확장하는 것이라고 설명되기도 한다[V iacom , Inc. v . Ingram  
Enterprises, Inc., 141  F .3d  886, 889-890 (8th  C ir. 1998)].

506) Lanham  A ct §43(c)(1)[15 U .S .C . §1125(c)(1)].  The ow ner of a  fam ous m ark shall be  
entitled , subject to  the princip les of equity  and  upon such  term s as the court deem s 
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【제43조 (c)항 (2)호】 유명상표의 소유자는 … 제3자에 대해 제34조에 의한 금지명

령만을 청구할 수 있다.  다만, 제3자가 고의로 상표 소유자의 명성에 편승하거나 또

는 유명상표를 희석시키려고 하였음이 입증된 경우에는 … 제35조 (a)항 및 제36조에 

의한 손해배상을 청구할 수도 있다.507)

【제43조 (c)항 (3)호】 이 법에 의해 유효하게 등록된 상표의 소유자에 대해서는 보

통법 또는 주 법률에 의하여 상표 등의 희석 금지를 청구할 수 없다.508)

reasonable, to  an  in junction against another p erson’s com m ercial use in  com m erce of a  
m ark or trade nam e, if such  use begins after the m ark has becom e fam ous and  causes 
d ilu tion  of the d istinctive quality  of the m ark, and  to  obtain  such other relief as is  
provided  in  th is subsection.  In  determ ining w hether a  m ark is d istinctive and  fam ous, 
a  court m ay consider factors such as, but not lim ited  to

(A ) the degree of inherent or acquired  d istinctiveness of the m ark;
(B ) the duration and  extent of use of the m ark in  connection w ith  the goods or 

services w ith  w hich  the m ark is used ;
(C ) the duration  and  extent of advertising  and  publicity  of the m ark ;
(D ) the geographical extent of the trad ing area in  w hich  the m ark is used ;
(E ) the channels of trade for the goods or services w ith  w hich the m ark is used ;
(F) the degree of recognition of the m ark in  the trad ing areas and  channels of trade  

used  by the m arks’ ow ner and  the p erson against w hom  the in junction is sought;
(G ) the nature and  extent of use of the sam e or sim ilar m arks by  third  p arties; and
(H ) w hether the m ark w as registered  under the A ct of M arch  3, 1881, or the A ct of 

February 20, 1905, or on the p rincip al register.
507) Lanham  A ct §43(c)(2)[15  U .S .C . §1125(c)(2)].  In  an  action brought under th is  

subsection , the ow ner of the fam ous m ark  shall be entitled  only  to  in junctive relief as 
set forth  in  section  1116 of th is title  unless the person  against w hom  the in junction  is  
sought w illfu lly  intended  to  trade on  the ow ner’s rep utation or to  cause d ilu tion of 
the fam ous m ark.  If such  w illfu l intent is p roven, the ow ner of the fam ous m ark  
shall also  be entitled  to  the rem edies set forth  in  sections 1117(a) and  1118 of th is 
title , subject to  the d iscretion  of the court and  the p rincip les of equity .

508) Lanham  A ct §43(c)(3)[15 U .S .C . §1125(c)(3)].  The ow nersh ip  by a p erson of a  valid  
registration  under the A ct of M arch 3, 1881, or the A ct of February  20, 1905, or on  
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【제43조 (c)항 (4)호】 다음 각 목의 행위는 이 법에 의해 금지되는 행위로 보지 아

니한다.

(A ) 유명상표가 사용된 상품 또는 서비스와의 정당한 비교 광고⋅선전

(B ) 비상업적 사용

(C ) 모든 형태의 뉴스 보도 및 논평509)

【제45조】 이 법에서 “희석”이란, 다음 각 호의 여부를 불문하고, 유명상표가 상품 

또는 서비스를 구별⋅표시하는 능력을 감소시키는 행위를 의미한다.

(1) 유명상표의 소유자와 제3자 사이의 경쟁 관계

(2) 혼동⋅오인 또는 기망 가능성510)

3. 연방 희석화 방지법과 각 주 희석화 방지법의 관계

이처럼, 연방 희석화 방지법은 먼저 보호 대상이 되는 유명상표의 판단 기준을 

the p rincip al register shall be a  com plete bar to  an  action  against that person , w ith  
respect to  that m ark, that is brought by another p erson under the com m on law  or a  
statu te of a  State and  that seeks to  prevent d ilu tion of the d istinctiveness of a  m ark , 
label, or form  of advertisem ent.

509) Lanham  A ct §43(c)(4)[15 U .S .C . §1125(c)(4)].  The follow ing shall not be actionable  
under th is section :

(A ) Fair use of a  fam ous m ark by another p erson in  com p arative com m ercial 
advertising  or p rom otion to  identify  the com peting  goods or services of the ow ner of 
the fam ous m ark.

(B ) N oncom m ercial use of a  m ark.
(C ) A ll form s of new s reporting and  new s com m entary.

510) Lanham  A ct §45(15  U .S .C . §1127).  The term  “dilu tion” m eans the lessen ing of the  
cap acity  of a  fam ous m ark to  identify  and  d istinguish goods or services, regard less of 
the p resence or absence of

(1) com p etition  betw een  the ow ner of the fam ous m ark and  other parties; or
(2) likelihood  of confusion m istake, or deception .
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예시적으로 나열한 후 다음으로 구제 수단으로서 금지명령과 손해배상에 관해 규

정하고 있으며, 나아가 면책 사유에 관해서도 규정하고 있다. 이와 같은 연방 희

석화 방지법의 내용은 각 주 희석화 방지법 사이에 존재하는 모순과 충돌을 해소

하고 통일적인 규범을 마련하기 위해 규정된 것이나,511) 그럼에도 주 희석화 방지

법의 규정을 대신하거나 대체하는 것은 아니고, 따라서 연방 희석화 방지법의 제

정⋅시행에도 불구하고 각 주 희석화 방지법은 여전히 유효하며 양자는 병존적인 

관계에 있다.512)  다만, 연방 희석화 방지법에 의해 인정되는 권리를 주 희석화 방

지법에 의해 제한하는 것은 불가능하다.513)

이를 좀 더 구체적으로 살펴보면, 연방 희석화 방지법은 기존의 주 희석화 방지

법과 두 가지 점에서 큰 차이를 보인다.  먼저 “희석가능성”이라는 표현을 사용하

지 않고 있다는 점과, 다음으로 유명상표만을 그 보호 대상으로 하고 있다는 점이 

바로 그것이다.514)  반대로 말하면, 대부분의 주 희석화 방지법은 보호 요건으로서 

“희석가능성”에 관해서만 규정하고 있을 뿐 실제로 상표 희석이 발생하였을 것을 

요구하고 있지 않고 또한 보호 대상을 유명상표에 한정하고 있지 않으므로, 이 한

도 내에서는 연방 희석화 방지법에 비해 상표 소유자에게 유리한 측면이 있다고 

할 수 있다.515)

그러나, 그 효력에 있어서 연방 희석화 방지법은 연방 전체에서 효력이 인정되

는 반면 각 주 희석화 방지법은 어디까지나 해당 주의 지역적 범위 내에서만 유효

511) K . K eith  Facer, The Federal Trademark Dilution Acr of 1995: Whittling Away of State 
Dilution Statutes, 10 Seton H all C onstitu tional Law  Journal 863, 900-902 (2000).

512) J. Thom as M cC arthy, supra note 29 , at §24:90 N o Federal Preem ption; H ouse 
R ep ort, sup ra note 504, at 8 .

513) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , a t §24 :90 N o Federal Preem p tion.  따라서, 예컨

대 모든 상표에 관하여 희석화 이론에 의한 보호가 인정되지 않는다는 내용의 주 희석화 방

지법은 무효이다(Id . at §24:90  n .4).
514) R obert N . K lieger, supra note 32, at 840 .
515) D avid  C . Lee, sup ra note 18, a t 329.
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할 뿐만 아니라,516) 연방 상표법에 의해 유효하게 등록된 상표는 주 희석화 방지법

의 적용을 받지 않기 때문에517) 주 희석화 방지법이 문제된 사건에서 연방 상표법

에 의한 상표 등록 사실은 매우 강력한 항변 사유가 될 수 있다는 점에서,518) 주 

희석화 방지법에 의한 상표의 보호는 한계를 가질 수밖에 없다.  또한, 연방 희석

화 방지법과는 달리 주 희석화 방지법은 매우 추상적인 내용의 규정만을 두고 있

어서 구체적인 사안에 적용하기 위해서는 거의 전적으로 법원의 해석에만 의존하

여야 하는데, 이러한 법적 안정성의 흠결로 인해 일관적인 결론을 예측하기 어렵

다는 점도 상표 소유자의 권리 구제에 있어 한계로 작용할 수 있을 것이다.519)

이상과 같은 내용을 바탕으로, 이하에서는 위와 같은 연방 희석화 방지법의 내

용에 관해 차례대로 분석⋅검토해 보기로 한다.

第2節  聯邦 稀釋化 防止法上 稀釋化의 類型

모범 주 희석화 방지법안 제12조를 비롯한 많은 주 희석화 방지법이 “영업상 명

성을 침해하거나 또는 상표의 식별력을 희석할 가능성이 있는 행위”를 금지함으로

써 문언상 양자를 구별하고 있었던 것과 달리,520) 연방 희석화 방지법은 단순히 

“상표의 식별력을 희석하는 행위”만을 금지하고 있어,521) 동법에 의해 금지되는 

516) 제4장 제6절 참조.
517) Lanham  A ct §43(c)(3)[15 U .S .C . §1125(c)(3)].
518) D avid  C . Lee, sup ra note 18, a t 329.
519) Id .
520) 제3장 제4절 2. (2) 차. 참조.
521) Lanham  A ct §43(c)(1)[15  U .S .C . §  1125(c)(1)].  The ow ner of a  fam ous m ark  shall be  

entitled , subject to  the princip les of equity  and  upon such  term s as the court deem s 
reasonable, to  an  in junction against another p erson’s com m ercial use in  com m erce of a  
m ark or trade nam e, if such  use begins after the m ark has becom e fam ous and  ca u ses 
d ilu tion of the d istinctiv e qu ality  of the m ark, and  to  obtain  such other relief as is  
provided  in  th is subsection  ….
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“희석화”가 단순히 상표 약화만을 의미하는 것인지 또는 상표 손상까지도 포함되

는 것인지가 문제되어 왔다.

이에 대해서는, 연방 희석화 상표법이 영업상 명성의 침해에 관한 부분을 규정

하지 않고 있다는 점을 강조하여 손상에 의한 희석화는 더 이상 위 법에 의해 금

지되는 행위가 아니라고 보는 견해가 제시되고 있다.522)  연방 대법원 역시 비록 

방론에서이기는 하지만 마찬가지의 이유로 상표 손상은 연방 희석화 방지법상 “상

표의 희석”에 포함되지 않는다고 해석하여야 할 것이라고 판시한바 있다.523)

그러나, 모범 주 희석화 방지법안이나 주 희석화 방지법상으로도 “영업상 명성

의 침해”가 반드시 손상에 의한 희석화를 의미하는 것이었는지는 분명하지 않았으

며,524) 연방 희석화 방지법의 입법 과정에도 손상에 의한 희석화 또한 동법의 규제 

대상임이 분명히 드러나 있다는 점 등을 고려해 볼 때,525) 위와 같은 해석은 납득

하기 어렵다.  오히려, 상표 손상에 의해 상품의 품질 및 선호도와 유명상표 사이

에 형성된 단일한 연관 관계가 침식될 수도 있다는 측면에서는, 상표 손상에 의한 

희석화 역시 연방 희석화 방지법의 규제 대상이라고 보는 것이 타당할 것이다.526)

실제로, 상표 손상이 문제된 사건에서 연방 희석화 방지법의 적용을 긍정한 판

522) M iles J. A lexander &  M ichael K . H eilbronner, sup ra note 29, a t 124  (1996); R obert 
C . D enicola, Some Thoughts on the Dynamics of Federal Trademark Legislation and the 
Trademark Dilution Act of 1995, 59-SPG  Law  and  C ontem porary Problem s 75, 88-90  
(1996).  이는 모범 주 희석화 방지법안 제12조의 해석에 있어서 “in jury to  business 
rep utation”와 “dilu tion”을 구별하여 전자는 상표 손상을 의미하고 후자는 상표 약화를 의미

한다고 보는 견해의 논리적 귀결이라고 할 수 있을 것이다.
523) M oseley  v . V  Secret C atalogue, Inc., 537  U .S . 418, 432 (2003).
524) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , a t §24:80 .  그 해석을 둘러싼 견해의 대립에 관하

여는 주 446) 참조.
525) H ouse R ep ort, sup ra note 504, at 8 .
526) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:95 .  이는 모범 주 희석화 방지법안 제12조

의 해석에 있어서 “in jury to  business rep utation”을 “dilu tion”과 동의어로 보는 한편 

“dilu tion”에 상표의 약화와 손상이 모두 포함된다고 보는 견해의 논리적 귀결이라고 할 수 

있을 것이다.
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결례들도 많이 찾아볼 수 있다.  예컨대, “candyland .com ” 웹사이트를 개설한 후 

여기에 음란 사진을 게시하는 것은 아동용 완구의 “C A N D Y LA M D ” 상표를 희석

하는 행위라거나,527) 티셔츠에 “B U T TW EISE R ”라는 문구를 인쇄하여 판매하는 것

은 “B U D W EISER ” 상표를 희석하는 행위라거나,528) “adu ltsrus.com ” 웹사이트를 

개설하여 성인 용품을 판매하는 것은 “TO Y S ‘R ’ U S” 상표를 희석하는 행위라거

나,529) 포르노 배우의 사진을 게시한 웹사이트에 “Barbie’s P layhouse”라는 문구

를 사용하는 것은 인형에 사용되는 “B A R BIE ” 상표를 희석하는 행위라거나,530) 

“A O L”의 서버를 통해 스팸 메일을 발송하는 것은 위 상표를 희석하는 행위라고 

본531) 판결례들이 그러하다.

이처럼, 연방 희석화 방지법의 연혁이나 실제 운용에 비추어 볼 때에는 상표 손

상 역시 희석화의 한 유형에 해당한다고 해석하는 것이 타당하다.  그러나, 이와 

같은 상표의 약화와 손상은 개념적으로만 구별되는 것일 뿐 실제 사안에 있어서 

양자는 명백히 구별되지 않는 경우도 많을 것이고 아울러 희석화를 약화와 손상으

로 유형화하는 것은 희석화의 본질을 정확히 설명해주기 보다는 오히려 희석화 이

론에 대한 오해와 혼란만을 가중시킬 수도 있다는 점은 앞에서 살펴본 것과 같

다.532)  그렇다면 당위론적 측면에서는, 굳이 희석화 상표의 약화와 손상을 구별할 

527) H asbro, Inc. v . Internet Entertainm ent G roup , L td ., 40 U .S .P .Q .2d  1479, 1480 (W .D . 
W ash . 1996).

528) A nheuser-Busch, Inc. v  A ndy’s Sp ortsw ear, Inc., 40  U .S .P .Q .2d  1542, 1543 (N .D . C al. 
1996).

529) Toys “R ” U s, Inc. v . A kkaoui, 40 U .S .P .Q .2d  1836, 1838 (N .D . C al. 1996).
530) M attel, Inc. v . Jcom , Inc., 48 U .S .P .Q .2d  1467, at 23 (S .D .N .Y . 1998).  마찬가지로, 성

인물을 제공하는 “barbiesplaypen .com ” 웹사이트를 개설한 것 역시 “BA R BIE” 상표를 희석

하는 행위이고[M attel, Inc. v . In ternet D im ensions Inc., 55 U .S .P .Q .2d  1620, 1627  
(S .D .N .Y . 2000)], 성인용 웹사이트에서 “K ing V elveeda’s C heesygrap hics.com ”이라는 광고

문을 사용하는 것은 치즈에 관한 “V ELV EETA ” 상표를 희석하는 행위라고 한다[K raft Foods 
H old ings, Inc. v . H elm , 205 F . Supp . 2d  942, 950  (N .D . Ill. 2002)].

531) A m erica O nline, Inc. v . IM S, 24 F . Supp . 2d  548, 552  (E .D . V a. 1998).
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것이 아니라 개별적인 사안에서 상표의 재산적 가치 ― 즉, 고객흡인력 내지 판매

력 ― 가 훼손 또는 감소되었는지의 여부를 중요하게 검토하는 것이 희석화의 본

질적인 측면에 보다 더 부합하는 접근 방법일 것이고, 따라서 연방 희석화 방지법

의 해석⋅운용에 있어서도 단순히 특정 행위가 상표의 약화나 손상에 해당하는지

의 여부를 문제 삼을 것이 아니라 나아가 상표의 재산적 가치를 훼손하고 있는지

의 여부를 문제 삼는 방식으로 접근하는 것이 요구된다고 하겠다.

第3節  稀釋化의 判斷 要素

1. 개설

희석화의 판단 요소에 관하여는, 앞에서 살펴본 L ex is  판결의 6가지 요소533) 이

외에도 N ab isco  판결534)이 제시한 10가지 요소 등이 논의되고 있는데, 그 10가지 

요소는 ① 원고 상표의 식별력(the d egree of d istinctiven ess of th e senior u ser’s 

m ark), ② 각 상표 사이의 유사성(the sim ilarity  of the m arks), ③ 상품의 유사성

(th e  p ro xim ity  o f th e  p rod u cts), ④ 위 각 요소 사이의 상호 관계(in terrela tio n -

sh ip  am ong the d istinctiveness of the senior m ark, the sim ilarity  of the  

ju nior m ark, and  the p roxim ity  of the prod ucts), ⑤ 중복되는 소비자의 범위

(shared  consum ers and  geograp hic lim itations), ⑥ 소비자의 주의 정도

(sophistication  of consum ers), ⑦ 혼동 발생 여부(actual confu sion), ⑧ 피고의 

상표 사용이 기술적(記述的)이거나 지시적인지의 여부(ad jectival or referential 

quality  of the ju nior use), ⑨ 금지명령으로 인한 피고의 손해 및 원고의 권리 행

사 지체 여부(harm  to  the junior user and  d elay by  the senior user), ⑩ 원고

532) 제2장 제2절 3. 및 제3장 제4절 2. (2) 차. 참조.
533) 제3장 제4절 2. (1) 사. 참조.
534) N abisco, Inc. v . PF  Brands, Inc., 191 F .3d  208 (2d  C ir. 1999).
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가 이전에도 상표 보호를 소홀히 하였는지의 여부(effect of sen ior’s p rior laxity  

in  protecting  the m ark)이다.535)

위 N abisco 판결의 10가지 요소는 이후의 많은 판결례에서 인용되기도 하였지

만,536) L exis 판결의 6가지 요소 중 대부분이 상표의 희석 여부와는 그다지 직접적

인 관계가 없는 것과 마찬가지로537) 위 요소들의 상당수는 희석화 이론과 직접적

인 관계가 없는 것들이다.538)  예컨대, ③ 상품의 유사성, ⑤ 중복되는 소비자의 

범위, ⑥ 소비자의 주의 정도, ⑦ 혼동 발생 여부와 같은 요소들은 희석화 여부의 

판단 요소들이라기보다는 오히려 혼동 이론에서의 혼동가능성 여부를 판단하기 위

한 요소들이고,539) ⑨ 금지명령으로 인한 피고의 손해 및 원고의 권리 행사 지체 

여부나 ⑩ 원고가 이전에도 상표 보호를 소홀히 하였는지의 여부와 같은 요소들은 

보전 처분의 필요성 및 금반언의 원칙에서 도출되는 일반적인 요건일 뿐이지 상표 

희석에 특유한 요소라고는 볼 수 없는 것이다.540)

이러한 문제 의식의 연장선 하에서, 제7순회항소법원은 Lexis 판결의 6가지 요소 

중 상표 사이의 유사성과 원고 상표의 저명성만을 희석 여부의 판단 기준으로 삼

기도 했고,541) 상표 항고 심판원(Trad em ark T rial &  A p p eal B oard ; T .T .A .B .)은 

여기에 더하여 각각의 상표와 상품 사이에 심리적⋅정신적인 연관 관계가 형성되

535) Id . at 217-221.
536) T im es M irror M agazines, Inc. v . Las V egas Sp orts N ew s, L .L .C ., 212 F .3d  157, 169  

(3d  C ir. 2000); V  Secret C atalogue, Inc. v . M oseley, 259  F .3d  464, 468-469 (6th  C ir. 
2001), rev’d  on other grounds, 537 U .S . 418 (2003).

537) 제3장 제4절 2. (1) 사. 참조.
538) W illiam  G . Barber, A “Rational” Approach for Analyzing Dilution Clams: The Three 

Hallmarks of True Trademark Dilution, 35  A m erican  Intellectual Prop erty  Law  A ssociation  
Q uarterly  Journal 25, 63-64 (2005).

539) E li L illy  &  C o. v . N atural A nsw ers, Inc., 233 F .3d  456, 469 n .7  (7th  C ir. 2000); 
A utoZ one, Inc. v . Tandy C orp ., 373  F .3d  786, 804-05 (6th  C ir. 2004).

540) E li L illy  &  C o. v . N atural A nsw ers, Inc., 233 F .3d  456, 469 n .7 (7th  C ir. 2000).
541) Id . at 469.
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었는지를 희석화 여부의 판단 요소로 삼기도 했다.542)  그러나, 제7순회항소법원의 

견해에 따르면 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 사용하는 일체의 행위가 희석화에 

해당하게 될 것이어서 희석화의 인정 범위가 지나치게 광범위해진다는 문제점이 

있으며,543) 또한 상표와 상품 사이의 심리적인 연관 관계가 언제 어떠한 상황에서 

형성되는 것인지에 대해서는 아무런 설명도 하고 있지 못하다는 점에서 상표 항고 

심판원의 견해 역시 불충분하다.544)

생각건대, 희석화를 상표의 재산적 가치 훼손이라고 이해하는 한, 상표의 희석이

란 본질적으로 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 사용함으로써 유명상표와 특정 출

처 사이에 형성된 단일한 연관 관계를 침해하는 것이라고 할 수 있을 것이다.545) 

그러므로, 상표의 희석 여부를 판단하기 위해서는 ① 유명상표가 특정 출처를 나

타내는 단일한 표지로서 작용하는 정도와 ② 각 상표가 동일⋅유사한 정도를 중점

적으로 검토하여야 하고 또한 그것으로 족하다고 본다.546)  이들 요소를 자세히 분

석하면 다음과 같다.

2. 상표의 유명성

(1) 유명상표의 의의

연방 희석화 방지법은 희석화 이론에 의해 보호되는 상표를 유명상표에 한정하

고 있다.547)  애초에 제안되었던 법안에는 등록된 유명상표에 대해서만 동법이 적

용되는 것으로 규정되어 있었으나,548) 심의 과정에서 등록되지 않은 유명상표에 

542) Toro C o. v . ToroH ead, Inc., 61 U .S .P .Q .2d  1164, 1183 (T .T .A .B . 2001).
543) W illiam  G . Barber, sup ra note 538, at 64.
544) Id .
545) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:68⋅§§24:83-24:86⋅§24:94 .
546) W illiam  G . Barber, sup ra note 538, at 66.
547) Lanham  A ct §43(c)(1)[15 U .S .C . §  1125(c)(1)].
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대해서도 마찬가지의 보호가 이루어져야 한다는 점이 지적되어 현재의 형태로 제

정되기에 이른 것이다.549)

유명상표란 “비경쟁적인 사용에 의해서도 그 가치가 손상될 만큼 강력한 연관 

관계가 형성된 상표”라고 할 수 있다.550)  즉, 대다수의 소비자 사이에 널리 알려

져 있는 상표가 유명상표인 것이다.551)  어느 정도의 소비자에게 알려져 있는 상표

를 유명상표라고 볼 것인지가 문제되나, 대체로는 관련 상품⋅서비스의 소비자 이

외에도 일반 공중에게 널리 알려진 상표를 유명상표라 보는 듯하다.552)  독일 법원

의 경우 상표 희석에 관한 소송에 있어서 시장 조사에서 나타난 객관적인 인지도

를 근거로 유명상표인지의 여부를 판단하고 있는데, 80%  이상의 일반 공중에게 알

려져 있는 상표가 유명상표라고 본 판결례가 있다.553)  다만, 이처럼 시장 조사를 

548) H ouse R ep ort, sup ra note 504, at 4 ; Susan L . Serad , One Year After Dilution’s Entry 
Into Federal Trademark Law, 32  W ake Forest Law  R eview  215, 222-223 (1997).

549) H ouse R ep ort, sup ra note 504, at 4 .
550) A very D ennison C orp . v . Sum pton , 189  F .3d  868, 875  (9th  C ir. 1999).
551) Frederick W . M ostert, supra note 25 , at 115.  한편, 미국법상 fam ous m ark와 구별되

는 개념으로 w ell-know n m ark가 있는데, 이들은 소비자 사이에서 널리 알려진 정도에 따라 

구별된다.  즉, w ell-know n m ark보다도 더 넓은 범위의 소비자에게 알려진 상표가 fam ous 
m ark로서, w ell-know n m ark는 동일하거나 유사한 상품⋅서비스에의 사용으로부터만 보호될 

수 있으나 fam ous m ark는 비경쟁적인 사용으로부터의 보호도 가능하다고 한다[International 
Tradem ark A ssociation, sup ra note 4 , at 989; M em orandum  p rep ared  by the 
International Bureau (W IPO ), Protection of Well-Known Marks: Results of the Study by The 
International Bureau and Prospects for Improvement of the Existing Situation, C om m ittee of 
Experts O n W ell-K now n M arks, M eeting in  G eneva ¶ 36 at 10 (N ov. 13-16, 1995); 
Report of the First Session of WIPO’s Committee of Experts, M eeting  in  G eneva ¶ 81 at 17  
(N ov. 13-16 , 1995)].  생각건대, w ell-know n m ark는 우리 상표법상 “주지상표”에 해당하는 

개념이고 fam ous m ark는 “저명상표”에 해당하는 개념이라고 할 수 있을 것이다.  우리 상표

법상 주지상표와 저명상표의 개념에 관하여는 주 940) 참조.
552) Frederick W . M ostert, sup ra note 25 , at 116.
553) A von case (G erm an Federal Sup rem e C ourt, M arch 21, 1991), G R U R  863, 866 (1991).  

참고로, 상표 등록의 무효⋅취소에 관한 소송에 있어서 주지상표 여부를 판단하기 위한 기준
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통한 일률적인 기준을 통해 유명상표인지의 여부를 판단하는 것이 일반적으로 받

아들여지고 있는 방법이라고 보기는 어렵다.554)  오히려, 유명상표의 의의에 부합

하는 여러 가지 요소를 고려하여 판단하는 것이 구체적 타당성이라는 측면에서 더

욱 합당한 방법이라고 할 것이다.555)

연방 희석화 방지법도 유명상표의 정의를 구체적으로 규정하지 않고 단지 유명

상표인지의 여부를 판단함에 있어서 고려해야 할 요소들을 예시적으로 규정하고 

있다.  다만, 동법 제43조 (c)항 (1)호 2문이 “식별력 있는 유명상표”인지의 여부를 

판단하기 위한 요소들을 규정하고 있으면서도, 한편으로 1문에서 “유명상표”의 소

유자에게 희석 금지청구권을 부여하고 있어서, 2문이 규정하고 있는 “식별력”이 

“상표의 유명성”과는 별개의 독립된 요건인지 문제된다.  이에 대해 제2순회항소

법원은 식별력을 연방 희석화 방지법의 독자적인 보호 요건으로 파악하는 태도를 

보인다.  즉, 유명상표라 하더라도 성명이나 지리적 명칭 또는 기술적(記述的) 표장 

등과 같이 본래부터의 식별력을 갖추지 못한 상표는 연방 희석화 방지법에 의해 

보호될 수 없다는 것이다.556)  그러나, 위와 같은 태도는 식별력의 의미를 잘못 이

해한 것으로 타당하지 않다.  즉, 상표의 식별력이란 임의적⋅조어적⋅창의적인 표

으로서 독일의 경우 40%  또는 그 이상의, 프랑스의 경우 20% 의, 이탈리아의 경우 71% 의 일

반 공중에게 알려진 상표가 주지상표에 해당한다고 본 사례가 있다[D im p le case (G erm an  
Federal Sup rem e C ourt, N ovem ber 29, 1984), G R U R  550, 551 (1985), 17  IIC  271 (1986); 
Joker case (Paris TG I, 3rd  cham ber, P IBD  1989, III-538); C am el case (C ourt of M ilan, 
Sep tem ber 13 , 1990)].  이상의 판결례들은 Frederick  W . M ostert, supra note 25, a t 120에

서 재인용.
554) Report of the First Session of WIPO’s Committee of Experts, supra note 535, ¶67 at 15; 

R uth E . A nnand &  H elen E . N orm an, Blacktone’s Guide to the Trade Marks Act 1994 at 
31 (1994).

555) Frederick W . M ostert, sup ra note 25 , at 120.
556) N abisco, Inc. v . PF Brands, Inc., 191 F .3d  208, 215 (2d  C ir. 1999); TC PIP  H old ing  

C o., Inc. v . H aar C om m unications, Inc., 244  F .3d  88 , 93 (2d  C ir. 2001); N ew  Y ork  
Stock Exchange, Inc. v . N ew  Y ork, N ew  Y ork H otel LLC , 293 F .3d  550, 556  (2d  C ir. 
2002).
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장과 같이 본래부터 인정될 수도 있는 것이지만, 성명이나 지리적 명칭 또는 기술

적 표장 등의 경우에도 얼마든지 계속적인 사용을 통해 2차적인 식별력을 취득할 

수 있기 때문이다.557)

결국, 연방 희석화 방지법 제43조 (c)항 (1)호는 2문이 규정하고 있는 “식별력 있

는 유명상표”란 그 전체가 하나의 보호 대상으로서 유명상표를 의미하는 것이라고 

해석해야 하고, 위 규정 중 “식별력” 부분만이 독자적인 의미를 갖는다고 볼 것은 

아니다.558)  식별력이 없는 표지는 그 개념상 애초에 상표라고도 할 수 없다는 점

에서, “식별력이 없는 유명상표”란 개념모순적인 표현인 것이다.559)

이러한 점에서, 연방 희석화 방지법이 유명상표의 소유자에게 희석 금지청구권

을 부여하면서도 다른 한편으로 “식별력 있는” 유명상표인지의 여부를 판단하기 

위한 요소들을 규정하고 있는 것은 입법 과정에서 발생한 오류라고 할 수밖에 없

다.560)  앞에서도 언급한 것처럼, 연방 희석화 방지법은 최초 제안 당시에 등록된 

유명상표만을 보호 대상으로 하고 있었기 때문에 “등록” 요건에 대응하는 “식별

력” 규정을 둔 것이 자연스러웠으나, 심의 과정에서 등록 요건이 삭제되었음에도 

불구하고 이를 미처 정비하지 못하였기 때문에 위와 같은 부자연스러운 규정이 되

어 버린 것이다.561)

제2순회항소법원이 식별력을 독립된 별개의 보호 요건으로 파악하는 것은 동법

의 적용 범위를 가급적 최소화하려는 의도에서 비롯된 것으로 보이나,562) 설령 그

러한 의도가 타당하다고 하더라도, 그것은 유명상표의 범위를 좁게 해석함으로써 

해결했어야 하는 문제일 뿐 전통적인 식별력의 의미를 왜곡하면서까지 해결했어야 

557) Tw o Pesos, Inc. v . Taco C abana, Inc., 505 U .S . 763, 769 (1992); W al-M art Stores, Inc. 
v . Sam ara Bros., Inc., 529  U .S . 205, 210-211 (2000).

558) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:91 .1 .
559) Id .; The U nited  States Tradem ark A ssociation , supra note 53, at 460 .
560) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:91 .
561) Id .
562) Id . at §24:91 .2 .
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하는 문제는 아니었다고 하겠다.563)  따라서, 연방 희석화 방지법의 보호 대상은 

단순히 유명상표라고 보면 족하고, 그것이 본래부터의 식별력을 가진 것인지 또는 

2차적 식별력을 취득한 것인지는 문제될 것이 아니다.564)  이 점에서 “상표의 식

별력과 유명성을 각각 별개의 요건이라고 볼 수 없다.”고 본 제3순회항소법원의 

견해565)나 “2차적 식별력을 획득한 상표라고 하더라도 유명상표가 될 수 있다.”고 

본 제9순회항소법원의 견해566)는 시사하는 바가 크다고 하겠다.  이러한 점을 염

두에 두고서, 이하에서는 연방 희석화 방지법의 보호 대상인 유명상표의 판단 요

소들에 관해 살펴보기로 한다.

(2) 유명상표의 판단 요소

연방 희석화 방지법은 유명상표인지의 여부를 판단함에 있어서 고려해야 할 다

음과 같은 요소들을 예시적으로 규정함으로써, 예견 가능성과 법적 안정성을 도모

하고 있다.567)  위 규정은 예시적이므로, 법원으로서는 유명상표 여부를 판단함에 

563) Id.  한편, 연방 대법원은 V ictoria’s Secret 판결에서 앞에서 본 제2순회항소법원의 N abisco  
판결을 인용하면서 “상표의 식별력은 그 유명성과 함께 본질적인 보호 요건이다.”고 판시하

고 있으나[M oseley v . V  Secret C atalogue, Inc., 537 U .S . 418, 426 n .5 (2003)], 이는 연방 

희석화 방지법의 위 조항이 규정하고 있는 “식별력”의 의미에 관해서는 아무런 언급도 하지 

않은 채 이루어진 방론에 불과하고, 게다가 위 판시가 “상표의 식별력이 유명성과 대등한 의

미를 지닌 독립적인 보호 요건”이라는 의미는 더더욱 아니라는 점에서, 연방 대법원의 위와 

같은 판시가 상표의 식별력을 연방 희석화 방지법의 독립된 보호 요건으로 파악하는 제2순회

항소법원의 견해를 승인한 것이라고는 보기 어렵다고 하겠다(J. Thom as M cC arthy, sup ra  
note 29, at §24 :91.2).

564) H ouse R ep ort, sup ra note 504, at 7 ; J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29, a t §24:91.2.
565) T im es M irror M agazines, Inc. v . Las V egas Sp orts N ew s, L .L .C ., 212 F .3d  157, 167  

(3d  C ir. 2000), cert. denied , 531 U .S . 1071 (2001).
566) Thane In ternational, Inc. v . Trek B icycle C orp ., 305 F .3d  894, 912  n .14  (9th  C ir. 

2002).
567) R obert N . K lieger, supra note 32, at 842 .
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있어서 반드시 아래의 요소들 전부에 관해 판단해야 하는 것은 아니고 이 중 몇 

개의 요소들만을 근거로 해서 유명상표임을 인정할 수도 있을 것이다.568)

가. 상표의 식별력

앞에서 살펴보았듯이, 각 주 희석화 방지법상의 보호 요건인 “식별력”의 의미는 

전통적인 혼동 이론에서 말하는 식별력보다도 더 높은 정도의 것이라고 해석하는 

것이 일반적인 법원의 경향이었다는 점을 상기해 본다면,569) 연방 희석화 방지법

의 해석에 있어서도 동법의 보호 대상이 되는 상표는 높은 정도의 식별력을 갖추

어야 한다고 해석하는 것이 가능하다고 하겠다.570)

다만, 이미 밝힌 것처럼 상표의 식별력이 독자적인 보호 요건이라고 볼 수 없고, 

따라서 상표의 식별력은 그 자체가 큰 의미를 가지는 요소라고 보기는 어렵고, 단

지 유명상표는 식별력이 높다는 점에서571) 역으로 식별력이 높을수록 유명상표일 

개연성이 크다는 정도의 의미만을 가진다고 할 수 있을 것이다.

한편, 연방 희석화 방지법 제43조 (c)항 (1)호는 2문의 “식별력 있는 유명상표”에 

있어서 “식별력” 부분은 독자적인 의미를 갖는 것이 아니고 “유명상표”와 동일한 

의미로 보아야 하기 때문에, 그 연장선상에서 (A )목이 규정하고 있는 “식별력”까

지도 (F)목이 규정하고 있는 “상표의 지명도”와 중복되는 요소라고 해석하는 견해

가 있다.572)  그러나, 식별력은 상표의 내재적 특성인 반면 유명성은 상표에 내재

되어 있는 것이 아니라 소비자와의 관계에서 형성되는 외부적 특성이고, 따라서 

568) T im es M irror M agazines, Inc. v . Las V egas Sp orts N ew s, L .L .C ., 212  F .3d  157,  166  
(3d  C ir. 2000), cert. denied , 531 U .S . 1071 (2001).

569) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §§24:108-24:112; A m erican Law  Institu te, 
supra note 34, at §25  com m ent e .  이에 관한 자세한 내용은, 제3장 제4절 3. 참조.

570) R obert N . K lieger, supra note 32, at 843 .
571) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:91 .1 .
572) Id . at §24:92  Factor (A ).
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본래부터 식별력이 강한 상표는 존재할 수 있지만 본래부터 유명한 상표는 존재할 

수 없다는 점에서 상표의 식별력과 유명성⋅지명도는 어디까지나 명백히 구별되는 

별개의 개념임에 틀림없다.573)  나아가, 연방 희석화 방지법 제43조 (c)항 (1)호의 

각 목은 동법의 보호 요건을 결정하기 위한 하나의 자료에 지나지 않기 때문에, 

(A )목과 (F)목의 관계까지도 중첩적인 것으로 파악해야 할 이유는 없다고 하겠다.

나. 지정상품 또는 서비스에 대한 상표 사용 기간 및 범위

상표의 사용 기간이 길고 범위가 넓을수록 당해 상표가 더 많은 소비자에게 알

려져 있다고 보는 것이 합리적이다.574)  다만, 현대와 같은 대량생산⋅대량소비의 

사회에서는, 상대적으로 단기간의 사용만으로도 그 상표가 많은 소비자에게 알려

질 수 있을 것이다.575)

다. 상표의 광고⋅선전 기간 및 범위

전항에서 살펴보았던 상표의 사용 기간 및 범위가 상품⋅서비스의 판매량이라는 

측면에 중점을 두는 것이라면, 상표의 광고⋅선전 기간 및 범위는 홍보 활동이라

는 측면에 중점을 두는 것일 뿐, 양자는 서로 유사한 요소로 이해하면 족하다.576)  

따라서, 예컨대 특정 상표를 사용한 상품이 그다지 많은 판매량을 기록하지는 못

했지만 반면 적극적인 광고를 통해 일반 공중이 그 상표를 널리 인식하고 있는 경

우라면, 상표의 사용 기간 및 범위라는 관점에서는 위 상표를 유명상표라고 보기 

어려우나 상표의 광고⋅선전 기간 및 범위라는 관점에서는 이를 유명상표라고 볼 

573) Id .; The U nited  States Tradem ark A ssociation , supra note 53, at 460 .
574) R obert N . K lieger, supra note 32, at 843 .
575) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 465, at §15 :56.
576) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:92  Factor (C ).
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수 있을 것이다.577)  이처럼, 광고의 기간이 길고 대상과 범위가 넓을수록 유명상

표일 가능성이 높다고 하겠다.578)

그러나, 광고의 내용이 주로 상품 또는 서비스의 기능적인 측면에 치중한 것이

고 상표에 대해서는 그다지 소비자의 주의를 환기시키지 않는 것이라면 그러한 광

고만으로는 당해 상표가 소비자에게 인식되었다고 보기 어려울 것이다.579)  아울

러, 정보⋅통신기술의 발달로 인해 다양한 광고 매체가 등장하고 있는 현실에서는 

단기간의 광고만으로도 당해 상표가 많은 수의 소비자에게 널리 알려질 수 있다는 

점 역시 고려할 필요가 있다.580)

이상에서 살펴본 상표 사용이나 광고⋅선전의 기간 및 범위는 유명상표인지의 

여부를 판단함에 있어서 유용한 요소임에는 틀림없다.581)  그럼에도 불구하고, 유

명상표라고 볼 수 있는 최소한도의 기간 및 범위를 구체적으로 입법화하는 것은 

부적당하다는 점에서, 위 요소들은 완전히 법원의 재량을 통해 그 내용이 구체화

될 수밖에 없는 것들이다.582)  다만, 결국에는 압도적 다수의 소비자에게 인식될 

수 있을 정도의 기간과 범위에 걸쳐 상표를 사용하였거나 또는 광고⋅선전한 경우

에 한해 그것을 유명상표라고 인정할 수 있지 않을까 한다.

577) Id .
578) R obert N . K lieger, supra note 32, at 843 .
579) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 465, at §15 :52.
580) Id . a t §15:56.  예컨대, 4개월간 600만 달러의 비용을 들인 TV  광고를 통해 원고 상표가 

전 미국 남성의 80% 에게 인식되었다고 하거나[B ig  O  T ire D ealers, Inc. v . G oodyear T ire  
&  R ubber C o., 408  F . Sup p. 1219, 1226 (D . C olo . 1976), m odified , 561  F .2d  1365 (10th  
C ir. 1977), cert. d ism issed , 434 U .S . 1052 (1978)], 수개월간의 광고로 인해 전 미국인의 

90% 가 원고 상표를 인식하게 되었다고 한 예가 있다[Seven-U p  C o. v . N o-C al C orp ., 191  
U .S .P .Q . 202 , 205  (E .D .N .Y . 1976)].

581) R obert N . K lieger, supra note 32, at 843 .
582) Id .
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라. 상표의 지역적 사용 범위

특정 상표가 각 주 희석화 방지법의 보호 대상이 되는지의 여부를 결정하기 위

한 기준으로서 종종 “작은 연못의 큰 물고기(b ig  fish  in  a sm all p ond)” 이론이 

원용되기도 했는데, 그 내용은 비록 전국적으로 유명한 상표는 아니더라도 그것이 

특정 지역에서 널리 알려진 상표라면 얼마든지 주 희석화 방지법에 의해 보호받을 

수 있다는 것이다.583)  그러나, 연방 희석화 방지법의 보호 대상인 유명상표라고 

할 수 있기 위해서는 전국적으로 널리 사용되고 있는 상표이어야 한다.584)  따라

서, 전국적인 범위가 아니라 특정 지역에서만 한정적으로 사용되거나 알려진 상표

는 단지 각 주 희석화 방지법에 의해서만 보호받을 수 있을 뿐이다.585)  이 점에서 

주 희석화 방지법의 적용 대상을 결정하기 위해 적용되던 “작은 연못의 큰 물고

기” 이론은 연방 희석화 방지법 하에서는 더 이상 적용될 수 없게 되었다.586)

어느 정도의 지리적 범위에서 사용된 경우에 “전국적으로 널리” 사용된 것으로 

볼 수 있을 것인가의 문제에 관하여는, “동부 5개의 주에서 90년동안 500개의 편

의점에 대해 사용된 상표는 유명한 것으로 볼 수 있다.”던가,587) “유명상표가 되기 

위해서는 전국 모든 주에서 사용될 필요는 없지만, 단 1개의 주에서만 사용된 상

표는 유명상표라고 볼 수 없다.”고 한 판결례가 있다.588)  한편, 경험적으로 볼 때 

583) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:112.
584) Id . at §24:92  Factor (D ); Syndicate Sales, Inc. v . H am pshire Pap er C orp ., 192  F .3d  

633, 641 n .7 (7th  C ir. 1999); TC PIP  H old ing C o., Inc. v . H aar C om m unications, Inc., 
244  F .3d  88, 99 (2d  C ir. 2001); H ouse R ep ort, sup ra note 504, at 7 .

585) R obert N . K lieger, supra note 32, at 844 .
586) S tar M arkets, L td . v . Texaco, Inc., 950 F . Supp . 1030, 1034 n .5 (D . H aw . 1996).
587) W A W A  D airy Farm s v. H aaf, 40  U .S .P .Q .2d  1629, 1631 (E .D . Pa. 1996), aff’d , 116  

F .3d  471 (3d  C ir. 1997).  다만, 위 판결은 결론적으로 볼 때 “작은 연못의 큰 물고기 이론”
을 연방 희석화 방지법에 적용한 것으로서, 전국적인 명성을 지닌 상표만을 보호하겠다는 동

법의 취지와는 배치되는 것으로 볼 여지도 있다[Lars S . Sm ith , Implementing a Registration 
System for Famous Trademarks, 93 The Tradem ark R ep orter 1097, 1109 (2003)].
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전 인구의 75%  정도가 포함되는 지역에서 사용되었다면 전국적으로 널리 사용되

었다고 볼 수 있을 것이라는 견해도 있다.589)

마. 지정상품 또는 서비스의 거래 경로

지정상품 또는 서비스의 거래 경로는 그 자체로서 큰 의미를 가지는 요소는 아

니고, 단지 상표의 지역적 사용 범위에 관한 특수한 경우라고 파악하면 족할 것이

고,590) 따라서 넓은 범위에서 거래⋅유통되는 상표일수록 유명상표일 가능성이 높

다고 하겠다.

바. 거래 지역 및 경로에 있어서 상표 소유자와 피고 상표의 지명도

피고의 상품⋅서비스가 유통되는 시장에서 상표 소유자의 상표가 널리 알려져 

있지 않은 경우에는 애초에 상표의 희석 자체가 발생할 여지가 없다는 점에서,591) 

본항의 요소는 시장의 일부 영역에서만 유명한 상표를 그와 전혀 별개의 영역에서 

사용하는 행위는 본법에 의해 금지되는 것이 아님을 나타낸다고 할 수 있다.592)  

588) S tar M arkets, L td . v . Texaco , Inc., 950  F . Sup p . 1030, 1035 (D . H aw . 1996); R ingling  
B roth ers-B arn u m  &  B ailey  C o m bin ed  Sh ow s, In c. v . U tah  D iv ision  o f T rav el D ev elop -
m ent, 955 F . Sup p . 605  (E .D . V a. 1997), aff’d  on other grounds, 170  F .3d  449, 456 (4th  
C ir. 1999).  그러나, 이와 달리 M aryland주의 일부 지역에서만 판매되는 지방 신문의 제호

가 유명상표라고 인정한 판결례도 보이는데[G azette N ew spapers, Inc. v . N ew  Paper, Inc., 
934  F . Sup p. 688, 696-697 (D . M d. 1996)], 이 판결례는 치밀한 논증을 통해 그와 같은 결

론에 이른 것이 아니고 오히려 그 판단에 대하여 아무런 이유도 제시하지 않고 있어 형식적

으로나 내용적으로나 의미있는 선례라고 보기는 어렵다고 하겠다[J. Thom as M cC arthy, 
supra note 29, at §24 :92 Factor (D ) n .24].

589) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:92  Factor (D ).
590) R obert N . K lieger, supra note 32, at 844 .
591) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:92  Factor (F).
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예컨대, 미생물학 연구소에만 판매되는 화학 약품 상표와 동일한 상표를 피고가 

식품 가공 과정에서만 사용되는 어유(魚油)에 사용한 경우에는, 비록 그것이 화학 

약품과 관련하여서는 전국적으로 널리 알려진 상표라 하더라도 각각의 상표는 그 

대상이 되는 소비자층이 전혀 다르기 때문에 피고의 상표 사용 행위로 인해 화학 

약품 상표의 가치가 희석되었다고 볼 수 없는 것이다.593)

이렇게 본다면, 각각의 상표가 사용되는 상품⋅서비스의 소비자층이 서로 중복

되지 않는 한 상표의 희석은 발생할 수 없고,594) 따라서 피고가 상표 소유자의 거

래 지역 및 경로와 전혀 다른 방법으로 그 상표를 사용한 경우에는 상표 소유자의 

상표가 연방 희석화 방지법의 보호 대상이 될 수 없다고 하겠다.  바꾸어 말하자

면 소비자층의 중복이 발생하는 경우에만 연방 희석화 방지법이 적용될 수 있는

데,595) 어느 한 당사자의 상표가 일반 대중을 그 소비자층으로 하는 경우가 그 전

형적인 예라고 할 수 있다.596)  즉, 극장의 음향 설비 분야에서만 널리 알려진 상

표라 하더라도 이와 동일한 상표를 휴대 전화에 사용하는 경우에는 얼마든지 상표 

희석이 발생할 수 있는 것이고,597) 다만 이처럼 특정 분야에서만 널리 알려진 상표

가 일반 소비자 사이에서 어느 정도의 지명도를 가지는지의 문제만이 남게 될 뿐

이다.598)

이 점은 앞에서 살펴본 Lexis 판결599)에도 잘 나타나 있다.600)  이 판결은 비록 

연방 희석화 방지법이 제정되기 전의 N ew  Y ork주 희석화 방지법이 적용된 사안

592) Id .
593) The U nited  States Tradem ark A ssociation , supra note 53, at 460-461.
594) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:92  Factor (F).
595) Id .
596) Id .
597) Id .
598) Id .  특정 분야에서만 널리 알려진 상표의 희석에 관하여는, 제4장 제3절 2. (4) 가. 참조.
599) M ead  D ata C entral, Inc. v . Toyota  M otor Sales, U .S .A ., Inc., 875 F .2d  1026 (2d  C ir. 

1989).
600) 제3장 제4절 2. (1) 사. 참조.
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이기는 하지만, 컴퓨터를 통한 법률정보검색 서비스 분야에서 널리 알려진 상표라

고 하더라도 일반 공중의 1% 만이 그 상표를 인식하고 있는 경우에는 이를 자동차 

상표로 사용한다고 해도 상표 희석이 발생하지 않는다고 보아,601) 특정 분야에서

만 널리 알려진 상표가 희석화 방지법에 의해 보호받기 위해서는 일반 소비자 사

이에서도 어느 정도의 지명도를 가져야 한다는 점을 정확하게 지적한 것이다.602)  

이러한 해석은 연방 희석화 방지법의 해석에 있어서도 여전히 타당할 것이고,603) 

따라서 상표 소유자의 상표는 피고의 상품⋅서비스가 거래되는 지역 및 경로에 있

어서도 상당한 지명도를 가지고 있어야 한다고 하겠다.

구체적으로 어느 정도의 지명도가 필요한지에 관하여, 피고의 상품⋅서비스가 

거래되는 지역 및 경로에 있어서 최소한 50%  이상의 지명도가 필요하다고 보는 

견해가 있으나,604) 앞에서도 살펴본 것과 같이 관련 상품⋅서비스의 소비자 이외

에도 일반 공중에게 널리 알려진 상표를 유명상표라고 보아야 할 것이므로, 실제 

사안에 있어서는 그 이상의 지명도가 필요한 경우가 많을 것이다.  물론, 50%  정

도의 지명도를 가진 상표라 하더라도 그 외에 여러 가지 요소를 고려해 볼 때에는 

그것이 유명상표가 될 수 있는 경우도 얼마든지 상정할 수 있을 것이고, 따라서 

601) M ead  D ata C entral, Inc. v . Toyota  M otor Sales, U .S .A ., Inc., 875 F .2d  1026, 
1031-1032 (2d  C ir. 1989).

602) 다만, 위 판결은 구체적으로 어느 정도의 지명도를 가져야 하는지에 대해서는 전혀 분석하

고 있지 않다[J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:92  Factor (F)].
603) Id .  이와 관련하여, 자동차용 공구 상자 및 저장 용기 등에 대해서만 널리 알려진 상표를 

자동차 덮개에 사용하는 것은 상표의 희석에 해당하지 않는다고 하거나[K naack M anufactur-
ing C o. v . R ally  A ccessories, Inc., 955 F . Sup p . 991 , 1003 (N .D . Ill. 1997)], 사냥복에 대

해서는 어느 정도 알려진 상표를 스키 경기의 로고로 사용하는 것은 상표 희석이라고 볼 수 

없다고 하거나[K ing of the M ountain  Sp orts, Inc. v . C hrysler C orp ., 968 F . Supp . 568, 
577-578 (D . C olo . 1997), aff’d  on other grounds, 185 F .3d  1084 (10th  C ir. 1999)], 잔디 

관리 서비스 분야에서만 널리 알려진 상표를 전문가용 컴퓨터 디스크 드라이브에 사용하는 것

은 상표 희석에 해당하지 않는다고 한 예가 있다[Toro C o. v . ToroH ead Inc., 61 U .S.P .Q .2d  
1164, 1182 (T .T .A .B . 2001)].

604) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:92  Factor (F).
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위와 같은 견해는 “피고의 상품⋅서비스가 거래되는 지역 및 경로에 있어서 50%  

이상의 지명도조차 획득하지 못한 상표는 아무리 다른 요소를 고려하더라도 이를 

유명상표라 보아서는 안된다.”는 정도의 의미로 이해할 수 있지 않을까 한다.

사. 기타 제3자에 의한 동일⋅유사 상표의 사용 내역 및 정도

상표 소유자의 상표와 동일⋅유사한 상표가 이미 상당수의 제3자에 의해 사용되

고 있다면 그 상표는 이미 일반명사에 유사한 것으로서 단일한 상품 또는 서비스

의 출처를 나타내는 표지로서의 의미를 상실했다고 보아야 할 것이다.605)  따라서, 

제3자에 의해 동일⋅유사한 상표가 빈번히 사용되었을수록 유명상표라고 보기 어

렵다고 하겠다.  이 점은 마치 혼동 이론에 있어서 동종 상품에 널리 사용되는 상

표는 식별력이 약하다고 보는 것606)과도 일맥상통한다.607)  다만, 혼동 이론에 있

어서는 동종 상품에 사용되는 동일⋅유사한 상표만이 문제되는 반면, 희석화 이론

에 있어서는 동일⋅유사한 상표의 사용이 문제되는 범위가 모든 종류의 상품⋅서

비스로 확대된다는 차이점이 있을 뿐이다.608)

아. 상표 등록 여부

연방 희석화 방지법은 애초에 제안될 당시에는 주 등록부에 등록되어 있는 상표

605) K ing of the M ountain  Sports, Inc. v . C hrysler C orp ., 968 F . Sup p . 568, 578 (D . C olo . 
1997); M ichael C aruso &  C o. v . Estefan Enterp rises, Inc., 994 F . Sup p . 1454, 1463 (S .D . 
Fla. 1998); The U nited  States Tradem ark A ssociation, sup ra note 53 , at 461.

606) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 465, at §11 :85-87.
607) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:92  Factor (G ); R obert N . K lieger, supra  

note 32, at 843 .
608) Star M arkets, L td . v . Texaco, Inc., 950  F . Supp . 1030, 1035 (D . H aw . 1996); J. 

Thom as M cC arthy, sup ra note 29, a t §24:92 Factor (G ).
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만을 보호 대상으로 하고 있었으나 심의 과정을 통해 이와 같은 상표 등록 요건이 

삭제되었고,609) 결국 상표 등록 여부는 연방 희석화 방지법의 보호 요건에서 제외

된 채 유명상표 여부를 판단하기 위한 하나의 참작 사유로만 남게 되었다.  즉, 위 

요소는 상표의 식별력을 나타내는 지표로서 기능하게 되는데,610) 특정 상표가 연

방 희석화 방지법에 의해 보호받기 위해서 반드시 등록되어야 할 필요는 없음에도 

불구하고 여전히 법원으로 하여금 상표가 등록되어 있지 않다는 사유를 들어 당해 

상표가 유명하지 않다고 판단할 수 있는 여지를 남겨둔 것이다.611)  따라서, 예컨

대 상표 소유자가 상표 등록을 위해 통상적으로 밟아야 하는 최소한의 절차도 진

행하려 하지 않았다거나 또는 상표 소유자의 상표 등록이 거절되었다는 사실로부

터, 다른 특별한 사유가 없는 한 원고 상표가 유명하지 않다는 점을 추인할 수도 

있는 것이다.612)

(3) 유명상표의 예

연방 희석화 방지법의 적용이 문제된 사건에서 실제로 유명상표라 인정된 상표

들과 그 지정상품⋅서비스는 다음과 같은 것들이다.

• A O L 613) ― 인터넷 서비스

• A R TH U R  T H E A A R D V A R K 614) ― 만화 캐릭터

• B A R B IE 615) ― 인형

609) 제4장 제1절 참조.
610) R obert N . K lieger, supra note 32, at 844 .
611) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:92  Factor (H ).
612) Id .; W ashington Speakers Bureau Inc. v . Leading A uthorities Inc., 33 F . Sup p. 2d  

488, 504  (E .D . V a. 1999).
613) A m erica O nline, Inc. v . IM S, 24 F . Supp . 2d  548, 552  (E .D . V a. 1998).
614) Brow n v . It’s Entertainm ent, Inc., 34 F . Sup p. 2d  854, 859 (E .D .N .Y . 1999).
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• B U D W EISER 616) ― 맥주

• C A N D Y LA N D 617) ― 아동용 완구

• C A R TIER 618) ― 고급 명품

• D O N ’T L EA V E H O M E W IT H O U T  U S619) ― 여행자 수표 및 신용카드

• E TC H -A -SK ETC H 620) ― 미술용 완구

• G O LD FISH 621) ― 과자

• FO R D 622) ― 자동차

• T H E G R E A TEST SH O W  O N  EA R TH 623) ― 서커스 쇼

• H O TM A IL 624) ― 전자우편 서비스

• IN TE R M A TIC 625) ― 전자제품

• JA M ES BO N D 626) ― 영화 캐릭터

• JEW S FO R  JESU S627) ― 종교 단체

615) M attel, Inc. v . Jcom , Inc., 48 U .S .P .Q .2d  1467, at 21 (S .D .N .Y . 1998); M attel, Inc. v . 
Internet D im ensions, Inc., 55  U .S .P .Q .2d  1620, 1626 (S .D .N .Y . 2000).

616) A nheuser-Busch, Inc. v . A ndy’s Sp ortsw ear, Inc., 40 U .S .P .Q .2d  1542, 1542 (N .D . C al. 
1996).

617) H asbro, Inc. v . Internet Entertainm ent G roup , L td ., 40 U .S .P .Q .2d  1479, 1479 (W .D . 
W ash . 1996).

618) C artier, Inc. v . D eziner W holesale, L .L .C ., 55 U .S .P .Q .2d  1131, 1136 (S .D .N .Y . 2000).
619) A m erican  Exp ress C o. v . C FK , Inc., 947 F . Sup p. 310, 315 (E .D . M ich. 1996).
620) O hio A rts C o. v . W atts, 49 U .S .P .Q .2d  1957, 1958 (N .D . O hio 1998).
621) N abisco, Inc. v . PF Brands, Inc., 50 F . Sup p . 2d  188, 205 (S .D .N .Y . 1999), aff’d , 191  

F .3d  208 (2d  C ir. 1999).
622) Ford  M otor C o. v . L loyd  D esign C orp ., 184  F . Sup p . 2d  665, 679 (E .D . M ich. 2002).
623) R ingling Brothers-Barnum  &  Bailey C om bined  Show s, Inc. v  U tah  D ivision of Travel 

D evelop m ent, 955  F . Supp . 605, 613 (E .D . V a. 1997), aff’d , 170 F .3d  449 (4th  C ir. 1999); 
R ingling Brothers-Barnum  &  Bailey C om bined  Show s, Inc. v . B .E . W indow s C orp ., 937  
F . Sup p. 204, 210 (S .D .N .Y . 1996).

624) H otm ail C orp . v . V an$ M oney P ie Inc., 47 U .S .P .Q .2d  1020, 1024 (N .D . C al. 1998).
625) Interm atic Inc. v . Toep p en, 947 F . Supp . 1227, 1239 (N .D . Ill. 1996).
626) D anjaq LLC  v. Sony C orp., 49  U .S .P .Q .2d  1341, at [8] (C .D . C al. 1998), aff’d  w ithout 

opinion, 165 F .3d  915 (9th  C ir. 1998).
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• L EX IN G TO N 628) ― 투자 상담 서비스

• N A ILT IQ U ES629) ― 손톱 미용 제품

• N BA 630) 로고 ― N BA  관련 상품⋅서비스

• N IK E 631) ― 스포츠용 신발 및 의류

• PA N A V ISIO N 632) ― 영화⋅TV  카메라

• PO LO 633) ― 의류

• PO R SC H E 634) ― 자동차

• PR O Z A C 635) ― 항우울제

• T H E SPO R TIN G  N EW S636) ― 신문

• T O Y S “R ” U S637) ― 완구

• T Y L EN O L 638) ― 진통제

627) Jew s for Jesus v . Brodsky, 993  F . Sup p. 282 , 306 (D .N .J. 1998), a ff’d  w ithout 
opinion, 159 F .3d  1351 (3d  C ir. 1998).

628) Lexington M anagem ent C orp . v . Lexington C ap ital Partners, 10 F . Supp . 2d  271, 289  
(S .D .N .Y . 1998).

629) N ailtiques C osm etic C orp . v . Salon Sciences C orp ., 41  U .S .P .Q .2d  1995, 1998 (S .D . 
Fla. 1997).

630) N BA  Prop erties v . U ntertainm ent R ecords LLC , 1999 W L 335147, at *8  (S .D .N .Y . 
1999).

631) N ike Inc. v . V ariety  W holesalers, Inc., 274 F . Sup p. 2d  1352, 1372 (S .D . G a. 2003), 
aff’d , 107 Fed . A p px. 183 (11th  C ir. 2004).

632) Panavision International, L .P . v . Toep p en, 945  F . Supp . 1296, 1303 (C .D . C al. 1996), 
aff’d , 141 F .3d  1316 (9th  C ir. 1998).

633) Polo  R alp h Lauren  L .P . v . Schum an, 46  U .S .P .Q .2d  1046, 1050 (S .D . Tex. 1998).
634) Porsche C ars N orth  A m erica, Inc. v . M anny’s Porshop, Inc., 972 F . Supp . 1128, 1132  

(N .D . Ill. 1997).
635) E li L illy  &  C o. v . N atural A nsw ers, Inc., 86 F . Supp . 2d  834, 847  (S .D . Ind . 2000)  

aff’d  233 F .3d  456 (7th  C ir. 2000).
636) T im es M irror M agazines, Inc. v . Las V egas Sp orts N ew s, L .L .C ., 212 F .3d  157, 166  

(3d  C ir. 2000), cert. denied , 531 U .S . 1071 (2001).
637) Toys “R ” U s, Inc. v . A kkaoui, 40 U .S .P .Q .2d  1836, 1838 (N .D . C al. 1996).
638) M cN eil C onsum er Brands, Inc. v . U .S . D entek C orp ., 116 F . Supp . 2d  604, 607 (E .D . 
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• V EL V E ETA 639) ― 치즈 제품

• V IC TO R IA ’S SEC R E T 640) ― 여성용 란제리

• W A W A 641) ― 편의점 체인

한편, 다음과 같은 상표들은 연방 희석화 방지법상 유명상표의 요건을 충족하지 

못하였다고 인정된 것들이다.

• A PPL ESEED 642) ― 공익 법률가 단체

• A U T H O R ITY 643) ― 스포츠 용품 판매점

• A V ER Y  D EN N ISO N 644) ― 사무용 소모품

• B O N G O 645) ― 의류

• C LU E 646) ― 보드 게임

• C O L U M BIA 647) ― 건강 관리 서비스

• D EA R EST 648) ― 메시지 팔찌

Pa. 2000).
639) K raft Foods H old ings, Inc. v . H elm , 205 F . Sup p . 2d  942, 947 (N .D . Ill. 2002).
640) M oseley  v . V  Secret C atalogue, Inc., 537  U .S . 418, 432 (2003).
641) W A W A  D airy Farm s v . H aaf, 40  U .S .P .Q .2d  1629, 1631 (E .D . Pa. 1996), a ff’d  939  

F .3d  1032 (3d  C ir. 1997).
642) A p pleseed  Foundation Inc. v . A p pleseed  Institu te Inc., 981 F . Sup p. 672 , 677  (D .D .C . 

1997).
643) Sp orts A uthority , Inc. v . A bercrom bie &  Fitch , Inc., 965 F . Supp . 925, 941 (E .D . 

M ich . 1997).
644) A very D ennison C orp . v . Sum pton , 189  F .3d  868, 876-877 (9th  C ir. 1999).
645) M ichael C aruso &  C o. v . Estefan  Enterprises, Inc., 994  F . Sup p . 1454, 1463 (S .D . Fla. 

1998), aff’d  w ithout op in ion , 166  F .3d  353 (11th  C ir. 1998).
646) H asbro, Inc. v . C lue C om p uting, Inc., 66 F . Sup p . 2d  117, 132 (D . M ass. 1999), a ff’d , 

232  F .3d  1 (1st C ir. 2000).
647) C olum bia U niversity  v . C olum bia/ H C A  H ealthcare C orp ., 964 F . Sup p. 733 , 750  

(S .D .N .Y . 1997).
648) Som ething O ld , Som ething N ew , Inc. v . Q V C , Inc., 53  U .S .P .Q .2d  1715, 1725 
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• FU N  SH IP 649) ― 유람선 관광 서비스

• K IN G  O F TH E M O U N T A IN  SPO R TS650) ― 사냥복

• L A N E  C A PIT A L M A N A G E M EN T 651) ― 투자 관리 서비스

• PE TR O 652) ― 자동차 휴게소

• STA R  M A R K E T 653) ― 수퍼마켓 체인

• STE A LTH 654) ― 가정 용품 및 스포츠 용품

• T H E C H IL D R EN ’s PLA C E 655) ― 아동용 의류 판매점

• T O R N A D O 656) ― 업소용 진공 청소기

• T R E K 657) ― 자전거

• T Y C O S658) ― 전문 의료 기구

• W E 659) ― 잡지

• W E A TH E R  G U A R D 660) ― 자동차용 공구 상자⋅저장 용기

(S .D .N .Y . 1999).
649) C arnival C orp . v . SeaEscap e C asino C ruises, Inc., 74  F . Sup p . 2d  1261, 1271 (S .D . 

Fla. 1999).
650) K ing of the M ountain  Sp orts, Inc. v . C hrysler C orp ., 968 F . Sup p . 568, 577-578 (D . 

C olo . 1997), aff’d  on  other grounds, 185  F .3d  1084 (10th  C ir. 1999).
651) Lane C ap ita l M anagem ent, Inc. v . Lane C ap ital M anagem ent, Inc., 15  F . Sup p . 2d  

389, 399  (S .D .N .Y . 1998).
652) Petro  Shopp ing C enters L .P . v . Jam es R iver Petroleum , 1997 W L 187335, at *3  (E .D . 

V a. 1997), a ff’d  on other grounds, 130 F .3d  88 (4th  C ir. 1997).
653) S tar M arkets, L td . v . Texaco, Inc., 950 F . Supp . 1030, 1036 (D . H aw . 1996).
654) S  Industries, Inc. v . D iam ond M ultim edia  System s, Inc., 991  F . Sup p. 1012, 1022  

(N .D . Ill. 1998).
655) TC PIP  H old ing C o., Inc. v . H aar C om m unications, Inc., 244 F .3d  88, 100  (2d  C ir. 

2001).
656) Breuer E lectric M fg. C o. v . H oover C o., 48 U .S .P .Q .2d  1705, 1718 (N .D . Ill. 1998).
657) Thane International, Inc. v . Trek B icycle C orp ., 305  F .3d  894, 912  (9th  C ir. 2002).
658) W elch A llyn Inc. v . Tyco ational Services A G , 200 F . Supp . 2d  130, 148  (N .D .N .Y . 

2002).
659) W E M edia, Inc. v . G eneral E lec. C o., 218 F . Sup p . 2d  463, 472-473 (S .D .N .Y . 2002), 

judgm ent aff’d , 94 Fed . A p p x. 29 (2d  C ir. 2004).
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• W A SH IN G T O N  SPE A K ER S BU R EA U 661) ― 강연 단체

• W E ’LL  PIC K  Y O U  U P 662) ― 자동차 대여점

• W E ’LL  TA K E  G O O D  C A R E  O F Y O U 663) ― 약품 소매점

(4) 관련 문제

가. 틈새 시장에서의 유명상표

최근에는 특정 소비자층만을 위해 기능과 용도를 세분화 한 제품을 생산⋅판매

하는 이른바 틈새 시장(n iche m arket)이 활성화되고 있는데, 이러한 틈새 시장과 

같이 특정 분야의 시장에서만 유명한 상표가 연방 희석화 방지법의 보호 대상이 

될 수 있는지가 문제되고 있다.664)

이 문제에 대해서는, 원고와 피고의 상표가 동일한 분야의 특정 시장에서 사용

된 경우에는 그처럼 특정 영역에서만 유명한 상표라고 하더라도 연방 희석화 방지

법에 의해 보호될 수 있다고 보는 것이 법원의 대체적인 경향이라고 할 수 있

다.665)  이러한 법원의 경향은 연방 희석화 방지법 제43조 (c)항 (1)호 (F)목이 유

660) K naack  M anufacturing C o. v . R ally  A ccessories, Inc., 955 F . Supp . 991, 1005 (N .D . 
Ill. 1997).

661) W ashington Sp eakers Bureau Inc. v . Leading A uthorities Inc., 33 F . Sup p. 2d  488, 
504  (E .D . V a. 1999), a ff’d  217 F .3d  843 (4th  C ir. 2000).

662) A dvantage R ent-A -C ar, Inc. v . Enterprise R ent-A -C ar, C o., 238 F .3d  378, 381 (5th  
C ir. 2001).

663) G enovese D rug Stores, Inc. v . TG C  Stores, Inc., 939 F . Supp . 340, 350 (D .N .J. 1996).
664) 보호 대상이 유명상표에 한정되지 않는 주 희석화 방지법의 해석상으로는, 특정 시장 분야

에서만 널리 알려진 상표의 경우에도 보호 대상이 된다고 보았다[D reyfus Fund, Inc. v . 
R oyal Bank of C anada, 525 F . Sup p . 1108, 1125 (S .D .N .Y . 1981); H ester Industries, Inc. 
v . Tyson Foods, Inc., 16 U .S .P .Q .2d  1275, 1279 (N .D .N .Y . 1990)].

665) A very  D ennison  C orp . v . Sum p ton, 189  F .3d  868, 878  (9th  C ir. 1999); Syndicate  
Sales, Inc. v . H am pshire Pap er C orp ., 192 F .3d  633, 640  (7th  C ir. 1999); T im es M irror 
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명상표인지를 판단하기 위한 요소 중 하나로서 “거래 지역 및 거래 경로에 있어서 

상표 소유자 및 피고의 상표가 가지는 지명도”를 규정하고 있다는 점에서 비롯된 

것으로 보인다.666)

그러나, 희석화 이론의 본질이 유명상표의 보호 범위를 비경쟁적인 사용에 대해

서까지 확장하는 데에 있다는 점에 비추어 볼 때, 특정 시장 분야에서만 유명한 

상표의 경우에는 단지 그와 동일한 분야에서의 경쟁적인 사용에 의한 희석으로부

터만 보호될 수 있다는 것은, 위와 같은 희석화 이론의 본질과 모순되는 해석이

다.667)  또한, 특정 시장의 범위를 어떻게 결정하느냐에 따라 유명상표인지의 여부

가 결정된다는 것은 합리적이지도 않다.668)  게다가, 위와 같이 특정 시장 분야에

서 유명한 상표를 동일⋅관련 분야의 특정 시장에서 사용하는 행위는 대부분 전통

적인 상표권 침해 이론에 의해 규율가능한 것이라는 점에서도,669) 여기에 굳이 희

석화 이론을 끌어 들이는 것은 혼동 이론의 존재 의의를 부정하는 것에 다름 아니

다.670)

M agazines, Inc. v . Las V egas Sp orts N ew s, L .L .C ., 212 F .3d  157, 164 (3d  C ir. 2000); 
A dvantage R ent-A -C ar, Inc. v . Enterprise R ent-A -C ar, C o., 238 F .3d  378, 380 (5th  C ir. 
2001); W ashington Sp eakers Bureau , Inc. v . Leading A uthorities, Inc., 33 F . Sup p. 2d  
488, 503  (E .D . V a. 1999), a ff’d  217 F .3d  843 (4th  C ir. 2000); N ew  Y ork State Society  of 
C ertified  Public A ccountants v . Eric Louis A ssociates, Inc., 79 F . Sup p . 2d  331, 344  
(S .D .N .Y . 1999); D eborah H eart and  Lung C enter v . C hildren of the W orld  Foundation, 
L td ., 99 F . Supp . 2d  481, 492  (D .N .J. 2000).

666) Syndicate Sales, Inc. v . H am p shire Pap er C orp ., 192 F .3d  633, 641 (7th  C ir. 1999); 
W ashington Speakers Bureau , Inc. v . Leading A uthorities, Inc., 33 F . Supp . 2d  488, 
503-504 (E .D . V a. 1999).

667) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:112.
668) C ourtland  L . R eichm an, State and Federal Trademark Dilution, 17  Franchise Law  

Journal 111, 133 (1998).  예컨대, 시장의 범위를 극단적으로 좁게 설정하는 경우에는 거의 

모든 상표를 유명상표라 보아야 할 것이다(Id ).
669) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:112.1 n .3 .
670) T im es M irror M agazines, Inc. v . Las V egas Sp orts N ew s, L .L .C ., 212 F .3d  157, 174  
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앞에서 살펴본 것과 같이, 연방 희석화 방지법 제43조 (c)항 (1)호 (F)목이 유명

상표인지를 판단하기 위한 요소 중 하나로서 “거래 지역 및 거래 경로에 있어서 

상표 소유자 및 피고의 상표가 가지는 지명도”를 규정하고 있는 것은, 각각의 상

표가 사용되는 상품⋅서비스의 거래 지역 및 경로가 전혀 다른 경우에 그와 같은 

상표는 동법의 보호 대상이 될 수 없다는 점을 강조하기 위한 것이고, 따라서 특

정 분야에서만 널리 알려진 상표에 있어서도 그것이 일반 소비자 사이에서 어느 

정도의 지명도를 가지는지의 문제가 여전히 중요하게 취급되어야 한다.671)

생각건대, 특정 분야의 시장에서만 널리 알려진 상표를 그와 동일한 분야에서 

사용하였다는 이유만으로 그것이 일반 소비자 사이에서 얼마나 알려졌는지의 여부

는 문제 삼지 아니한 채 이를 연방 희석화 방지법의 규제 대상으로 이해하는 것

은, 전통적인 상표법 체계에 혼란을 가져올 뿐만 아니라 희석화 이론에 대한 오해

만 야기할 뿐이다.  특정 시장 분야에서의 유명상표와 관련된 문제는 혼동 이론에 

따라 해결하면 충분하고, 나아가 여기에 희석화 이론을 적용하는 것은 상표의 보

호 범위를 지나치게 확대함으로써 상표법이 추구하고자 하는 공익과 사익 사이의 

균형과 조화를 깨뜨리는 결과를 초래할 수도 있다.672)  따라서, 틈새 시장 등 특정 

분야에서 널리 알려진 상표를 유명상표의 특수한 개념으로 이해할 것이 아니라, 

여전히 그 상표가 일반 소비자 사이에서 어느 정도의 지명도를 가지는지를 중요하

게 고려함으로써 연방 희석화 방지법의 보호 대상이 되는지의 여부를 판단해야 할 

것이다.

(3d  C ir. 2000) (Judge Barry의 반대 의견).
671) 제4장 제3절 1. (2) 바. 참조.
672) J. Thom as M cC arthy, supra note 29 , at §24:112.1 .  이 점은 연방 희석화 방지법이 적용

되기 위해서는 유명상표의 희석가능성만으로도 충분하고 실제로 유명상표가 희석되었을 것까

지는 요구하지 아니하는 견해에 따르는 경우에 특히 그러할 것이다.
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나. 상품 외장의 희석화

상품 외장(trad e dress)이란 통상적으로 “상품의 크기⋅형태⋅색상⋅구성⋅디자

인⋅포장 등과 같은 특성을 전체적으로 포함하는 이미지”라고 정의할 수 있다.673)  

이러한 상품 외장에 대해서까지 연방 희석화 방지법이 적용된다고 하면 상표권자

에게 독점적인 재산권을 부여하는 희석화 이론의 본질상 결과적으로 일정 기간 동

안의 보호만을 인정하는 디자인 특허와 충돌⋅모순674)이 발생한다는 점을 지적하

거나,675) 나아가 상품 외장에 대해서는 연방 희석화 방지법의 적용을 부정한 판결

례가 있다.676)  이와 관련하여, 그와 같은 충돌⋅모순을 회피하기 위해서는 연방 

희석화 방지법상 “상표”의 개념을 좁게 해석하여 상품 외장에 대한 동법의 적용을 

배제하여야 한다는 해석론도 제시되고 있다.677)

그러나, 상품 외장은 그 등록 여부에 관계없이 연방 상표법 제43조 (a)항678)에 

673) Tw o Pesos, Inc. v . Taco C abana, Inc., 505  U .S . 763 , 764 n .1  (1992); John H . H arland  
C o. v . C larke C hecks, Inc., 711 F .2d  966, 980 (11th  C ir. 1983); B lue Bell B io-M edical v . 
C in-Bad , Inc., 864  F .2d  1253, 1256 (5th  C ir. 1989); R oulo  v . R uss Berrie  &  C o., 886 F .2d  
931, 935 (7th  C ir. 1989), cert. denied , 493 U .S . 1075 (1990); V ision Sp orts, Inc. v . 
M elville  C orp ., 888  F .2d  609, 613  (9th  C ir. 1989); J. Thom as M cC arthy, sup ra note 12 , 
at §8:4 .

674) 미국법상 디자인은 특허에 의해 보호되는데(35  U .S .C . §§171-173), 상품 외장을 디자인 특

허에 의해 보호하는 경우에는 기간의 제한을 받는 반면 희석화 이론에 의해 보호하는 경우에

는 기간의 제한이 없다는 문제가 발생하게 된다.  따라서 단기간의 보호만이 가능한 디자인에 

대해 연방 희석화 방지법을 적용하는 것은 특허법이 추구하고자 하는 공익과 사익의 균형을 

깨뜨릴 수도 있다는 것이다(J. Thom as M cC arthy, supra note 29, at §24 :90.1).
675) I.P . Lund Trading A p S v. K ohler C o., 163 F .3d  27, 50  (1st C ir. 1998).
676) P lanet H ollyw ood, Inc. v . H ollyw ood C asino C orp ., 80 F . Sup p. 2d  815, 901  (N .D . 

Ill. 1999).
677) Paul H eald , Sunbeam Products, Inc. v. West Bend Co.: Exposing the Malign Application 

of the Federal Dilution Statute to Product Configurations, 5  Journal of Intellectual Prop erty  
Law  415, 427 (1998).

678) Lanham  A ct §43(a)[15  U .S .C . §1125(a)].
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의해 상표와 마찬가지로 보호되는 것이며,679) 또한 동법 제45조는 “상표”의 의미

를 넓게 정의하고 있다.680)  따라서, 비기능적인 것이어서681) 상표로서 보호될 수 

있는 상품 외장의 경우에는 그것이 일반 공중에게 널리 알려져 있는 것인 한 얼마

든지 연방 희석화 방지법에 의해서도 보호될 수 있다고 보아야 할 것이다.682)  또

한, 상품 외장의 개념이 반드시 디자인의 범주에 포섭되는 것도 아닐 뿐더러, 디자

인 특허와 희석화 이론은 각각 보호 요건을 달리 한다는 점에서, 상품 외장에 대

679) Tw o Pesos, Inc. v . Taco C abana, Inc., 505  U .S . 763 , 773 (1992); SK & F, C o. v . Prem o  
Pharm aceutical Laboratories, Inc., 625 F .2d  1055, 1065 (3d  C ir. 1980); C hevron C hem ical 
C o. v . V oluntary Purchasing  G roup s, Inc., 659 F .2d  695, 702 (5th  C ir. 1981), cert. 
denied , 457  U .S . 1126 (1982); John H . H arland  C o. v . C larke C hecks, Inc., 711 F .2d  966, 
980  (11th  C ir. 1983); A m erican G reetings C orp . v . D an-D ee Im p orts, Inc., 807  F .2d  
1136, 1140 (3d  C ir. 1986); V ision Sports, Inc. v . M elville  C orp ., 888  F .2d  609, 613 (9th  
C ir. 1989); Schw inn B icycle C o. v . R oss B icycles, Inc., 870 F .2d  1176, 1182-1183 (7th  
C ir. 1989); A rom atique, Inc. v . G old  Seal, 28  F .3d  863, 868  (8th  C ir. 1994); E lm er v . 
IC C  Fabricating, Inc., 67 F .3d  1571, 1578 (Fed . C ir. 1995); Tools U SA  and  Equip m ent 
C o. v . C ham p  Fram e Straightening Equip m ent Inc., 87 F .3d  654, 657 (4th  C ir. 1996); J. 
Thom as M cC arthy, sup ra note 12, a t §8 :7 .

680) Lanham  A ct §45[15 U .S .C . §1127].  The term  “m ark” includes any tradem ark, 
service m ark , collective m ark, or certification m ark .

681) 디자인 특허는 장식적이고 비기능적인 디자인에 대해서만 부여되고 있고[Joseph R . 
D reitler &  M ary R . True, Trademark Practice Before the PTO 2005, 817 PLI/Pat 289, 315  
(2005)], 연방 상표법 역시 비기능적인 상품 외장만을 보호하고 있다[Lanham  A ct §43(a)(3)[15  
U .S .C . §1125(a)(3)]].

682) Sunbeam  Products, Inc. v . W est Bend  C o., 39  U .S .P .Q .2d  1545, 1549 (S .D . M iss. 
1996), a ff’d  on  other grounds, 123 F .3d  246 (5th  C ir. 1997); C lin ique Laboratories, Inc. 
v . D ep  C orp ., 945  F . Supp . 547, 561 (S .D .N .Y . 1996); H ershey Foods C orp . v . M ars, 
Inc., 998  F . Supp . 500 , 513 (M .D . Pa. 1998); B inney &  Sm ith  v . R ose A rt Industries, 60  
U .S .P .Q .2d  2000, 2004 (E .D . Pa. 2001); J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29, at §24:90.1.  
한편, 주 희석화 방지법이 적용된 사안으로서 상품의 디자인이나 색채도 희석화 이론에 의해 

보호될 수 있다고 본 판결례로는, M cD onald ’s C orps. v . A rche Technologies, 17 U .S.P .Q .2d  
1557, 1560 (N .D . C al. 1990).
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해 연방 희석화 방지법이 적용된다고 하여 반드시 디자인 특허와의 충돌⋅모순이 

발생한다고 보기도 어렵지 않을까 한다.

3. 상표의 단일성

(1) 단일성의 의의

상표의 단일성이란 일반 소비자가 어떠한 상표를 반드시 특정 출처와 연관시켜 

인식하는 경우, 즉 일반 소비자 사이에서 인식되고 있는 상표와 상품 사이의 연관 

관계가 단일한 경우에 인정된다.683)  애초부터 소비자 사이에서 복수의 출처를 나

타내는 표지라고 인식되고 있는 상표의 경우에는 상표 그 자체만으로 일반 소비자

에 대해 판매력이나 고객흡인력을 가진다고 볼 수 없을 것이고, 따라서 제3자의 

사용에 의해서도 상표와 출처 사이의 단일한 연관 관계가 침해될 여지가 없다.  

따라서, 상표의 단일성은 유명성과 함께 어떠한 상표가 희석화 방지법에 의해 보

호 대상이 될 수 있는지를 결정하는 중요한 요소가 된다.684)

사실 Schechter가 처음 희석화 이론을 주장하며 상표 보호의 이론적 근거로 삼

았던 것도 결국에는 이러한 상표의 단일성이라고 볼 수 있을 뿐만 아니라,685) 연방 

희석화 방지법의 입법 과정에서도 상표의 단일성에 대한 중요성이 강조되어 왔음

을 확인할 수 있다.686)  또한, 실제로 연방 희석화 방지법의 적용이 문제된 사건들

에서도 상표의 단일성이 중요한 요건으로 검토되고 있는바,687) 이 점에서도 상표

683) W illiam  G . Barber, sup ra note 538, at 40.
684) Id .; Toro C o. v . ToroH ead, Inc., 61 U .S .P .Q .2d  1164, 1177 (T .T .A .B . 2001).
685) 제3장 제2절 참조.
686) H ouse R ep ort, sup ra note 504, at 3 .
687) M attel, Inc. v . M C A  R ecords, Inc., 296  F .3d  894, 903 (9th  C ir. 2002); Scott Fetzer C o. 

v . H ouse of V acuum s Inc., 381  F .3d  477, 481  (5th  C ir. 2004); Toro C o. v . ToroH ead, 
Inc., 61 U .S .P .Q .2d  1164, 1176 (T .T .A .B . 2001); N A SD A Q  Stock  M arket Inc. v . A ntartica  
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의 단일성은 연방 희석화 방지법의 해석과 적용에 있어서도 매우 중요하게 검토되

어야 할 요소임에 틀림없다.688)

(2) 단일성과 식별력의 관계

일반적으로 식별력이 높은 상표일수록 더욱 강한 보호를 받게 되는 것이 사실이

지만, 식별력과 단일성은 하나의 상표에 있어서 서로 전혀 별개의 성질이다.689)  

예컨대, 창의적이고 조어적인 상표라 하더라도 이를 복수의 출처에서 사용하는 경

우도 있을 수 있고, 반대로 암시적이거나 기술적(記述的)인 상표라 하더라도 단일

한 출처에서만 사용되는 경우도 얼마든지 상정할 수 있을 것이다.690)  따라서, 식

별력이 높은 상표라고 해서 언제나 단일성이 인정되는 것도 아니고, 식별력이 낮

은 상표라고 해서 반드시 단일성이 부정되는 것도 아니다.691)

그럼에도 불구하고 식별력과 단일성은 종종 혼용되기도 하는데,692) 이는 현재의 

연방 희석화 방지법에서도 마찬가지이다.  즉, 먼저 연방 상표법 제43조 (c )항 (1 )

호는 “상표의 식별력이 희석되는 경우(if su ch  u se … cau ses d ilu tion  of th e d is-

tinctive qu ality  of the m ark)”라는 표현을 사용하고 있을 뿐만 아니라,693) 제45조

에서 희석화의 의미에 관하여 “유명상표가 상품 또는 서비스를 구별⋅표시하는 능

력을 감소시키는 행위(the lessening of the capacity  of a fam ous m ark to  identi-

fy  and  d istinguish  good s or services)”라고 정의하고 있는 것이다.694)  이렇게 

S.r.l., 69 U .S .P .Q .2d  1718, 1736 (T .T .A .B . 2003).
688) W illiam  G . Barber, sup ra note 538, at 41.
689) Id . at 42.
690) Id .
691) Id . at 43.
692) 이 점은 Schechter 자신의 논문을 비롯하여 각 주 희석화 방지법 및 모범 주 희석화 방지

법안 등에서도 찾아볼 수 있다.  그 자세한 내용은, Id . at 43-46  참고.
693) Lanham  A ct §43(c)(1)[15 U .S .C . §  1125(c)(1)].
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보면, 연방 희석화 방지법은 상표의 단일성보다도 오히려 상표의 식별력에 초점을 

맞추고 있다고도 할 수 있겠다.695)

그러나 연방 희석화 방지법의 이와 같은 규정에도 불구하고, 동법에 의해 보호

되는 것은 상표의 식별력이 아니라 상표의 단일성이 되어야 한다.696)  앞에서도 살

펴보았듯이, 애초부터 복수의 출처를 나타내는 표지라고 인식되어 있는 상표의 경

우에는 제3자의 사용에 의해서도 상표와 출처 사이의 단일한 연관 관계가 침해될 

여지가 없고, 따라서 상표의 희석이 문제될 수 없기 때문이다.697)  위와 같이 상표

의 식별력과 단일성을 혼용하는 것은 희석화 이론에 관한 불필요한 오해만을 불러

일으킬 뿐이다.  상표의 식별력이 연방 희석화 방지법상 독립된 보호 요건이라거

나 또는 본래부터의 식별력이 없는 상표는 연방 희석화 방지법에 의해 보호받을 

수 없다는 판결례들은698) 그와 같은 오해의 결과라고도 할 수 있을 것이다.699)

지금까지 살펴본 것과 같이 상표의 식별력과 단일성은 전혀 별개의 개념으로서, 

식별력이 아닌 단일성이야말로 연방 희석화 방지법의 해석과 적용에 있어서 매우 

중요하게 검토되어야 할 요소이기는 하지만, 구체적인 사안에 있어서는 양자가 어

느 정도의 연관성을 가질 수 있음은 부인할 수 없다.700)  즉, 창의적⋅조어적 상표

는 암시적⋅기술적 상표에 비해 단일한 출처에서만 사용될 가능성이 더 높을 것이

고,701) 따라서 이러한 한도 내에서는 상표의 식별력과 단일성이 어느 정도의 연관 

관계를 가진다고 할 수 있겠다.702)

694) Lanham  A ct §45(15 U .S .C . §1127).
695) W illiam  G . Barber, sup ra note 538, at 46.
696) Id .
697) Id . at 47.
698) 2 . (1) 참조.
699) W illiam  G . Barber, sup ra note 538, at 48.
700) Id . at 47.
701) A m erican  Law  Institu te, supra note 34, at §25  com m ent f.
702) W illiam  G . Barber, sup ra note 538, at 48.
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(3) 단일성의 판단 기준

상표의 단일성을 판단하는 기준은 어디까지나 소비자의 인식이 되어야 한다.703)  

즉, 일반 소비자 대부분이 당해 상표를 특정한 출처와 배타적으로 연관시켜 인식

하는 경우에 그 상표는 단일성 요건을 충족한다고 볼 수 있는 것이다.704)

여기서 “배타적”이라는 의미는 다른 출처에 대한 인식이 일체 존재하지 않아야 

한다거나 또는 일체의 다른 출처가 존재해서는 안된다는 뜻이 아니다.705)  오히려 

실제 거래 현실에서는 유명상표와 동일⋅유사한 상표가 전혀 존재하지 않는다는 

것은 상정하기 어렵다는 점에서,706) 상표의 단일성은 절대적인 것이 아니라 실질

적인 것으로 족하다고 할 것이다.707)  따라서, 일반 소비자가 인식하지 못하는 상

표 사용 내지는 유명상표의 소유자가 금지하여야 할 필요성을 느끼지 못할 정도의 

상표 사용만으로는 상표의 단일성을 인정하는 데에 아무런 장애가 되지 않는다.708)

한편, 단일한 “출처”라는 것은 그 상표를 사용하여 상품이나 서비스를 공급하는 

상표 소유자를 의미하는 것이지 상품⋅서비스 그 자체를 의미하는 것이 아니며,709) 

이 때 상표 소유자는 실명인지 또는 익명인지의 여부를 불문한다.710)  따라서, 단

일한 출처란 상품 또는 서비스의 단일성을 의미하는 것이라는 견해711)는 희석화 

이론에 대한 근본적인 오해에 기인한 것이라고 본다.712)  물론, 다양한 종류의 상

703) Id . at 51.
704) Id .
705) Id .; The U nited  States Tradem ark A ssociation , supra note 53, at 461 .
706) W illiam  G . Barber, sup ra note 538, at 51.
707) Id .
708) Id .
709) Id .
710) Id .; Louis A ltm an, sup ra note 58, a t §22:12 n .2.
711) Sara Stad ler N elson, The Wages of Ubiquity in Trademark Law, 88  Iow a Law  R eview  

731, 734  n .14  (2003).
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품이나 서비스에 단일한 상표를 사용하는 경우에는 제3자의 상품⋅서비스에 사용

되는 상표 중 이와 동일하거나 유사한 것이 존재할 가능성이 높아지는 것은 사실

이나,713) 이러한 경우에도 어디까지나 소비자 대다수가 그 상표를 특정한 소유자

만의 표지로서 인식하고 있는 한 상표의 단일성이 부정된다고는 볼 수 없다.  따

라서, 위와 같은 경우 제3자에 의한 계속적인 사용은 단일한 출처를 나타내는 유

명상표의 능력을 감소시키는 결과를 가져올 수 있다는 점에서714) 여전히 연방 희

석화 방지법이 적용되어야 하는 것이다.

4. 상표 사이의 동일⋅유사성

(1) 희석화 이론에서의 동일⋅유사성

상표 희석의 본질은 일반 소비자로 하여금 하나의 상표를 복수의 출처와 연관시

켜 인식하도록 하는 데에 있다는 점에서,715) 상표의 희석이 발생하기 위해서는 각

각의 상표가 동일하거나 유사하여야 함은 물론이다.  그러나, 연방 희석화 방지법

은 상표가 희석되었다고 인정하기 위해 어느 정도의 동일⋅유사성이 요구되는지에 

관하여는 아무런 해결책도 제시하고 있지 않고, 다만 입법 과정에서 간접적으로 

각각의 상표가 동일하여야 한다는 점이 지적되고 있을 뿐이다.716)

이 문제에 관한 판결례들을 살펴보면, 각각의 상표가 본질적으로 동일(essen tial-

ly  sam e)하여야 한다던가,717) 소비자의 입장에서 각각의 상표를 연관시켜 인식할 

712) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , a t §24:89 ; W illiam  G . Barber, supra note 538, at 
51.

713) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §23:1.
714) W illiam  G . Barber, sup ra note 538, at 52.
715) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:90 .2 .
716) H ouse R ep ort, sup ra note 504, at 3 .
717) I.P . Lund Trading A p S v. K ohler C o., 163 F .3d  27, 50  (1st C ir. 1998).
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수 있을 정도로 유사(sufficient sim ilarity  to  evoke in  consum ers an  instinctive  

m ental association)하여야 한다던가,718) 또는 각각의 상표가 동일하거나 거의 동

일하다고 볼 수 있을 정도(id entical or nearly  identical)여야 한다고 한다.719)  한

편, 주 희석화 방지법이 적용된 사건에서는 상표 사이에 실질적 유사성(very  or 

su bstantially  sim ilar)이 존재하여야 한다고 본 판결례도 있다.720)  이러한 판결례

들에 비추어 보면, 희석화 이론에서 요구되는 상표의 동일⋅유사성은 혼동 이론에

서 요구되는 그것보다도 대체로 좀 더 높은 수준의 것이라고 하겠다.721)

결국, 소비자로 하여금 하나의 상표를 복수의 출처와 연관시켜 인식하도록 하는 

것이 상표 희석의 본질이라는 점에 비추어 보면, 각각의 상표가 객관적인 의미에

서 완전히 동일할 필요까지는 없다고 하더라도,722) 최소한 소비자로 하여금 각각

의 상표가 동일하다는 인상을 가지게 할 수 있을 정도로 유사하여야 한다고 본

다.723)  따라서, 제3자가 사용하고 있는 상표가 단지 유명상표를 연상시키는 정도

만으로는 희석화 이론에서의 동일⋅유사성 요건을 충족시킬 수 없고,724) 제3자의 

상표 사용으로 인해 유명상표의 단일성이 침해될 수 있을 정도로 상당한 유사성이 

필요한 것이다.725)

718) R ingling Brothers-Barnum  &  Bailey C om bined Show s, Inc. v . U tah D ivision of Travel 
D evelop m ent, 170 F .3d  449, 458 (4th  C ir. 1999); N abisco, Inc. v . PF  Brands, Inc., 191  
F .3d  208, 218 (2d  C ir. 1999).

719) P layboy Enterp rises, Inc. v . W elles, 279 F .3d  796, 805 (9th  C ir. 2002); Thane 
International, Inc. v . Trek B icycle C orp ., 305  F .3d  894, 905  (9th  C ir. 2002).

720) M ead  D ata C entral, Inc. v . Toyota  M otor Sales, Inc., 875  F .2d  1026, 1029 (2d  C ir. 
1989).

721) SeeJet, Inc. v . Sew age A eration  System s, 165 F .3d  419, 425 (6th  C ir. 1999); Toro C o. 
v . ToroH ead, Inc., 61 U .S .P .Q .2d  1164, 1183 (T .T .A .B . 2001).

722) M oseley  v . V  Secret C atalogue, 537 U .S . 418, 432 (2003).
723) id . a t 433-434; J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , a t §24 :90.2; Luigino’s, Inc. v . 

Stouffer C orp ., 170 F .3d  827, 832 (8th  C ir. 1999).
724) M oseley  v . V  Secret C atalogue, 537 U .S . 418, 433-434 (2003).
725) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , a t §24 :90.2; W illiam  G . Barber, supra note 538, 
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(2) 동일⋅유사성의 판단 방법

전통적인 상표권 침해 이론에 있어서 상표의 동일⋅유사 여부를 판단하기 위해

서는 각각의 상표가 발음상⋅외관상⋅의미상 동일하거나 유사한지를 검토하는 것

이 일반적이었던 접근 방법으로 보인다.726)  그러나, 이는 혼동가능성을 판단하기 

위한 기준일 뿐이어서 연방 희석화 방지법의 해석에 있어서까지 그대로 적용할 수

는 없다.727)

희석화 이론에 있어서 상표의 동일⋅유사성을 판단하기 위해서는 상표 사용자의 

의도⋅공통 부분의 식별력⋅상표의 기술적(記述的) 의미와 같은 요소들이 논의되고 

있다.728)  먼저 상표 사용자의 의도와 관련하여, 후사용자가 고의 내지 악의로 유

명상표와 유사한 상표를 사용한 경우에는 각각의 상표가 부분적으로는 상이하다고 

하더라도 전체적⋅본질적으로는 유사하다고 볼 여지가 크다.729)  다음으로 공통 

at 53.  예컨대, “TH E G REA TEST SN O W  O N  EA RTH ”라는 광고 문구는 “TH E G REA TEST  
SH O W  O N  EA R TH ”라는 상표를 희석하는 것이 아니라고 한 R ingling Brothers 판결

[R ingling Brothers-Barnum  &  Bailey  C om bined  Show s, Inc. v . U tah  D ivision of Travel 
D evelop m ent, 170 F .3d  449, 451 (4th  C ir. 1999)]은 이러한 관점에서 이해할 수 있을 것이

다.  그러나, 이에 반해 “H A H A ”와 “W A W A ”가 유사하다고 본 W A W A  판결[W A W A  
D airy Farm s v . H aaf, 40 U .S .P .Q .2d  1629, 1632 (E .D . Pa. 1996), a ff’d , 116  F .3d  471 (3d  
C ir. 1997)], “PO R SH O P”과 “PO R SC H E”가 유사하다고 본 Porsche 판결[Porsche C ars 
N orth  A m erica, Inc. v . M anny’s Porshop , Inc., 972 F . Sup p . 1128, 1130-1131 (N .D . Ill. 
1997)] 및 “H ER BR O Z A C ”과 “PR O Z A C ”이 유사하다고 본 Eli L illy  판결[E li L illy  &  C o. 
v . N atural A nsw ers, Inc., 86 F . Supp . 2d  834, 852 (S .D . Ind . 2000) aff’d , 233 F .3d  456  
(7th  C ir. 2000)] 등은 희석화 이론에서의 동일⋅유사성을 혼동 이론에서의 그것과 마찬가지

로 파악한 오류를 범한 것이 아닐까 한다(J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29, a t §24:90.2).
726) J. Thom as M cC arthy, 3 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition §23:21  (4th  

ed . 2004).
727) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:90 .2 .
728) W illiam  G . Barber, sup ra note 538, at 55.
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부분의 식별력과 관련하여, 각각의 상표사이에 공통된 부분이 높은 식별력을 가지

는 경우에는 나머지 부분에 대해서만 일부 변형을 가했다 하더라도 양자는 본질적

으로 유사하다고 볼 여지가 크겠지만,730) 반대로 각각의 상표사이에 공통된 부분

이 그다지 식별력을 갖지 못한 경우 나머지 부분에 변형을 가했다면 양자는 본질

적으로 유사하지 않다고 볼 여지가 클 것이다.731)  마지막으로 상표의 기술적 의미

와 관련하여, 후사용자의 상표가 그 상품⋅서비스의 특성을 기술 내지 서술하고 

있는 것인 경우에는 소비자로 하여금 당해 상표가 단지 기술적 표지에 불과하다고 

인식하게 할 가능성이 크기 때문에 유명상표와 상품 사이에 새로운 연관 관계를 

형성하게 할 여지가 적다는 점에서, 각각의 상표는 유사하지 않다고 보아야 할 수

도 있다.732)

5. 소결

지금까지 연방 희석화 방지법의 해석과 관련하여 희석화를 판단하기 위한 세 가

지 요소 ― 상표의 유명성, 상표의 단일성, 상표 사이의 동일⋅유사성 ― 에 관하

여 살펴보았다.  이상의 요소들은 상표의 희석이 인정되기 위해서는 필요불가결한 

것인바, 이들 요소 중 어느 하나라도 갖추지 못한 경우에는 희석화의 성립을 인정

할 수 없다.733)  예컨대, 유명상표의 단일성이 인정되지 않는 경우라면 이와 완전

히 동일한 상표를 사용하더라도 당해 유명상표가 희석될 수는 없는 것이다.734)  마

729) R ingling Brothers-Barnum  &  Bailey C om bined  Show s, Inc. v . C elozzi-E ttelson  
C hevrolet, Inc., 855  F .2d  480, 484-485 (7th  C ir. 1988).

730) E li L illy  &  C o. v . N atural A nsw ers, Inc., 233 F .3d  456, 469 (7th  C ir. 2000).
731) Toro C o. v . ToroH ead, Inc., 61 U .S .P .Q .2d  1164, 1183 (T .T .A .B . 2001).
732) N abisco, Inc. v . PF Brands, Inc., 191 F .3d  208, 221-222 (2d  C ir. 1999); Toro C o. v . 

ToroH ead, Inc., 61  U .S .P .Q .2d  1164, 1166 (T .T .A .B . 2001).
733) W illiam  G . Barber, sup ra note 538, at 66.
734) Id .
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찬가지로, 단일성이 인정되는 유명상표를 연상시키기는 하지만 본질적인 부분에서 

서로 상이한 상표를 사용하는 행위 역시 희석화라고 볼 수 없다.735)

희석화 이론이 전통적인 상표권 침해 이론이나 부정경쟁방지에 관한 이론을 대

체해버리는 결과를 초래하지 않기 위해서는, 기본적으로 희석화 여부를 판단하기 

위하여 제시된 위 요소들을 엄격히 해석할 필요가 있다.736)  설령 그러한 해석의 

결과 연방 희석화 방지법이 매우 제한된 범위에서만 적용된다 하더라도, 이러한 

결론은 희석화 이론이 애초부터 상표 사용자에게 특수한 권리를 부여하기 위해 탄

생하였다는 점에서 수긍할 수밖에 없는 것이고, 나아가 위 요소들을 광범위하게 

해석하여야 한다는 근거가 될 수는 없다.737)

다만, 구체적인 사건에 관하여 위의 세 가지 요소들을 고려함에 있어서는 어느 

정도의 연관성이 존재할 수도 있다는 점을 부인할 수는 없다.738)  예컨대, 상표의 

유명성과 단일성이 강하게 인정되는 경우에는 상표 희석이 발생하기 위하여 필요

한 동일⋅유사성을 상대적으로 넓은 범위에서 인정할 수도 있을 것이다.739)  반면 

시장에 이미 유사한 상표들이 존재하는 등의 사정으로 인해 유명상표의 단일성이 

상대적으로 약한 경우라면 상표 희석이 발생하기 위하여 필요한 동일⋅유사성은 

매우 엄격히 해석하여야 할 것이다.740)

735) Id .
736) Id . at 72.
737) Id .
738) Id . at 67.
739) Id .
740) Id .
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第4節  稀釋化의 立證 程度와 方法

1. 희석화의 입증 정도

지금까지, 상표의 희석 여부를 판단하기 위해서는 상표의 유명성과 단일성 및 

상표 사이의 동일⋅유사성을 검토하여야 함을 지적하였다.  그런데, 주 상표법안 

모델이나 각 주 희석화 방지법이 희석가능성(likelihood  of d ilution)이 발생한 경

우에 동법이 적용될 수 있다고 규정하고 있었던 것과 달리,741) 연방 상표법 제43

조 (c)항 (1)호742)는 “제3자의 상표 사용이 희석을 야기하였을 것(if such  use … 

causes d ilution)”이라고 규정하고 있기 때문에, 연방 희석화 방지법이 적용되기 

위해서는 원고가 위와 같은 세 가지 요소를 통해 희석가능성만 입증하면 족한 것

인지 또는 여기에서 더 나아가 원고에게 실제로 상표의 판매력이 침해되었다는 등

의 재산적 손해가 발생하였다는 점까지도 입증하여야 하는지에 관한 문제가 오랫

동안 첨예하게 다투어져 왔다.743)

이 문제에 관해 각각의 법원은 서로 대립된 태도를 보이고 있었다.  제4순회항

소법원은 연방 희석화 방지법이 적용되기 위해서는 희석가능성에 대한 입증만으로

는 부족하고 나아가 유명상표의 판매력이 침해됨으로써 실제로 경제적인 손해가 

발생하였다는 점에 대한 입증까지도 필요하며, 이렇게 이해하는 것이 동법의 규정

에 부합하는 해석이라고 판시하였다.744)  제5순회항소법원 역시 마찬가지의 태도

를 보여주었으며,745) 이외에도 많은 법원이 연방 희석화 방지법의 적용에 있어 실

741) 제3장 제3절 1. 참조.
742) Lanham  A ct §43(c)(1)[15 U .S .C . §  1125(c)(1)].
743) Thom as R . Lee, sup ra note 81, a t 860.
744) R ingling Brothers-Barnum  &  Bailey C om bined Show s, Inc. v . U tah D ivision of Travel 

D evelop m ent, 170 F .3d  449, 460-461 (4th  C ir. 1999).
745) W estchester M edia v . PR L U SA  H old ings, Inc., 214  F .3d  658, 670-671 (5th  C ir. 2000).
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제로 경제적 손실이 발생하였다는 점에 대한 입증을 요구하였다.746)

반면, 제2순회항소법원은 위와 같이 실질적 손해의 발생에 대한 입증을 요구한

다면 유명상표의 소유자에게 회복될 수 없는 손해를 강요하는 결과가 된다고 지적

하면서, 희석이 야기되었을 것을 규정하고 있는 연방 희석화 방지법의 문언에도 

불구하고 희석가능성이 입증되기만 하면 동법을 적용할 수 있다고 보는 것이 그 

입법 의도에도 부합한다고 판시하였다.747)  제7순회항소법원 역시 연방 희석화 방

지법의 적용을 위해서 반드시 실질적 손해 발생에 대한 입증이 필요한 것은 아니

라고 보아 제2순회항소법원의 견해를 따랐다.748)

이러한 견해 대립에 대해, 연방 대법원은 V ictoria’s Secret 판결749)에서 유명상

표와 동일⋅유사한 상표를 사용하였다는 것만으로도 상표 희석이 발생하였다고 볼 

수 있다는 제2순회항소법원의 견해를 배척하고, 희석화 방지법이 적용되기 위해서

는 희석가능성을 넘어 실제로 상표의 희석이 발생하였다는 점까지도 입증되어야 

한다는 제4순회항소법원의 견해를 지지하였다.750)  연방 희석화 방지법에는 주 상

표법안 모델이나 각 주 희석화 방지법과 같은 “희석가능성”에 관한 규정이 없다는 

점과,751) 연방 상표법 제45조는 희석화를 정의하면서 “혼동가능성”이라는 표현을 

746) N ational Football League Properties, Inc. v . ProStyle, Inc., 57 F . Sup p. 2d  665, 671  
(E .D . W is. 1999); A m erican C yanam id  C o. v . N utraceutical C orp ., 54  F . Supp . 2d  379, 
391-392 (D .N .J. 1999); P layboy Enterp rises, Inc. v . N etscap e C om m unications C orp ., 55  
F . Sup p. 2d  1070, 1075 (C .D . C al. 1999).

747) N abisco, Inc. v . PF  Brands, Inc., 191  F .3d  208, 224-225 (2d  C ir. 1999).  다만, 제2순회

항소법원은 이후의 Federal Exp ress C orp . v . Federal Espresso, Inc., 201  F .3d  168, 178  
(2d  C ir. 2000) 판결에서 상표 희석이 더디게 진행되고 있을 뿐만 아니라 현저하게 나타나고 

있지 않다는 이유로 원고의 금지명령 청구를 기각하였던바, 이는 결과적으로 실질적 손해의 

입증을 요구한 제4순회항소법원의 태도와 유사하다고 하겠다(J. Thom as M cC arthy, sup ra 
note 29, at §24 :94.1).

748) E li L illy  &  C o. v . N atural A nsw ers, Inc., 233 F .3d  456, 468 (7th  C ir. 2000).
749) M oseley  v . V  Secret C atalogue, Inc., 537  U .S . 418 (2003).
750) Id . at 432-433.
751) Id . at 432.
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사용하고 있으나 정작 제43조 (c)항 (1)호에서는 “상표 희석이 야기되었을 것”이라

는 표현만을 사용하고 있을 뿐 “가능성”이라는 표현을 사용하고 있지 않다는 점이 

그와 같은 판단의 주된 이유였던 것으로 보인다.752)

그러나 다른 한편으로, 연방 대법원은 상표 희석이 실제로 발생하였다는 점을 

입증하기 위해 판매량 또는 영업상 이익이 감소했다거나 유명상표의 가치가 하락

했다는 점까지도 입증해야 하는 것은 아니라고 판시하여, 이 한도 내에서는 실질

적 손해 발생까지도 입증해야 한다고 본 제4순회항소법원의 견해를 배척하였

다.753)  연방 대법원의 이와 같은 판시는 상표의 희석이라는 사실과 그로 인해 발

생할 수 있는 경제적 손해를 구별하였다는 점에서 의미를 갖는 것으로서,754) 상표 

희석 사실을 입증하기 위해서 구체적인 손해의 내용이나 범위를 특정하거나 계량

화할 필요까지는 없고 다만 추상적으로 어떠한 손해가 현존한다는 점만 밝히면 충

분하다는 의미로 이해할 수 있을 것이다.755)

2. 희석화의 입증 방법

이처럼 연방 대법원은 V ictoria’s Secret 판결에서 연방 희석화 방지법의 적용을 

위해서는 실제로 상표의 희석이 발생하였다는 사실을 입증하여야 한다고 하면서

도, 그 구체적인 입증 방법에 관하여는 자세히 언급하고 있지 않다.  다만, 이와 

관련하여 “각각의 상표가 동일하지 않은 경우에는 소비자가 피고의 상표와 원고의 

유명상표 사이에 정신적 연관 관계를 형성하고 있다는 사실만으로는 입증책임을 

다하였다고 보기 부족하다.”거나,756) 또는 “간접 증거만으로도 상표의 희석이 충분

752) Id . at 433.
753) Id . at 433.
754) Thom as R . Lee, sup ra note 81, a t 896.
755) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24 :94.2 Proof of A ctual Loss of Sales or 

Lost Profits is N ot N ecessary.
756) M oseley  v . V  Secret C atalogue, Inc., 537  U .S . 418, 433 (2003).
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히 입증될 수 있는 경우에는 소비자 조사와 같은 직접 증거는 불필요하다.  예컨

대, 각각의 상표가 동일한 경우가 그러하다.”고 판시하였을 뿐이다.757)

연방 대법원의 이와 같은 판시는 무척이나 간단하고 불가해한 것이어서, 상표의 

희석이 발생하였다는 점을 구체적으로 어떻게 입증하여야 하는지에 대해서는 거의 

아무런 정보도 제공해 주지 못하고 있다.758)  이 점은 V ictoria’s Secret 판결 이후

에 나타나고 있는 각 법원의 판결례가 서로 모순되고 있다는 데에서도 잘 드러나

고 있다.  예컨대, 유명상표와 동일한 상표를 사용하였다는 사실을 곧 실제로 희석

이 발생하였다는 점에 대한 간접 증거로 보아 그 외에 다른 증거 없이 연방 희석

화 방지법을 적용한 판결례가 있는가 하면,759) 이와 반대로 각각의 상표가 동일한 

경우에도 언제나 또다른 간접 증거가 필요하다고 본 판결례도 있는 것이다.760)

이와 관련하여, 연방 대법원의 V ictoria’s Secret 판결은 각각의 상표가 동일한 

경우와 동일하지 않은 경우에 서로 다른 입증 방법을 제시한 것이라고 파악하는 

견해가 있다.  즉, 전자의 경우에는 피고의 상표 사용 사실만으로도 원고 상표가 

실제로 희석되었다는 사실이 입증되었다고 볼 수도 있으나, 후자의 경우에는 피고

의 상표 사용 사실 이외에 원고 상표가 실제로 희석되었다는 직접적인 증거가 필

757) Id . at 434.
758) J. Thom as M cC arthy, supra note 29 , at §24:94.2 (2) C ases w here the conflicting  

m arks are not identical; Thom as R . Lee, supra note 81, at 908; W illiam  G . Barber, 
supra note 538, at 65 .

759) P inehurst, Inc. v . W ick, 256  F . Supp . 2d  424, 431  (M .D .N .C . 2003); N ike Inc. v . 
V ariety  W holesalers, Inc., 274 F . Sup p . 2d  1352, 1372 (S .D . G a. 2003), a ff’d , 107 Fed . 
A p px. 183  (11th  C ir. 2004); G eneral M otors C orp . v . A utovation Technologies, Inc., 317  
F . Sup p . 2d  756, 764 (E .D . M ich. 2004); A m erican H onda M otor C o., Inc. v . Pro-L ine 
Protoform , 325 F . Sup p. 2d  1081, 1085 (C .D . C al. 2004).

760) Savin  C orp . v . Savin  G roup, 68 U .S .P .Q .2d  1893, 1904 (S .D .N .Y . 2003), judgm ent 
aff’d  in  p art, vacated  in  part on  other grounds, 391 F .3d  439 (2d  C ir. 2004); Lee 
M iddleton O riginal D olls, Inc. v . Seym our M ann, Inc., 299 F . Sup p . 2d  892, 902 (E .D . 
W is. 2004); N ike, Inc. v . C ircle G roup  In ternet, Inc., 318 F . Supp . 2d  688, 695 (N .D . Ill. 
2004).



- 139 -

요하다는 것이 V ictoria’s Secret 판결의 의미라는 것이다.761)

그러나, V ictoria’s Secret 판결의 의미를 이와 같이 파악하는 것은 원고와 피고

의 상표가 동일한지의 여부가 명확히 구별될 수 있다는 점을 전제로 하는데, 개개

의 구체적인 사안에 있어서는 각각의 상표가 과연 동일하다고 할 수 있는지 조차 

분명하지 않다.762)  예컨대, 피고의 상표가 원고의 유명상표를 아주 조금만 변형시

켜 사용한 경우에도 이를 동일하지 않은 것으로 보아야 하는지, 만일 그렇지 않다

면 각각의 상표가 어느 정도나 다른 경우에야 서로 동일하지 않다고 할 수 있는지 

등에 관한 문제가 제기될 수 있는 것이다.763)

따라서, 연방 대법원의 V ictoria’s Secret 판결을 각각의 상표가 서로 동일한지의 

여부에 따라 서로 다른 입증 방법을 제시하였다고 이해하는 것은 약간은 논리 비

약적이라고 보인다.764)  오히려, 연방 대법원의 위와 같은 판시는 실제 희석이 발

생하였는지를 입증함에 있어서 구체적인 사실 관계에 따라 직접 증거가 필요할 수

도 있고 필요하지 않을 수도 있다는 점을 강조하고 있는 것으로 이해하는 것이 보

다 논리 일관적이다.765)

그렇다면, 실제로 희석이 발생하였다는 사실을 입증하기 위해서 직접 증거가 필

요한지에 관한 문제는 연방 대법원이 판시하고 있듯이 상표 사이의 동일성 정도에 

따라 개별적으로 결정된다고 보아야 한다.766)  즉, 피고의 상표가 원고의 유명상표

와 객관적으로도 완전히 동일한 경우에는 희석화에 관한 직접 증거가 없이도 희석 

사실을 인정할 여지가 크겠지만, 반대로 피고의 상표가 원고의 유명상표와 객관적

761) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:94 .2 .  이 견해에 따르면, 피고의 상표 사용 

사실만으로도 희석 사실이 입증되었다고 볼 수 있는 경우는 원고 상표가 조어적이거나 창의

적이어서 본래부터 식별력을 가지고 있는 경우라고 한다(Id ).
762) Thom as R . Lee, sup ra note 81, a t 914.
763) Id .
764) Id . at 913.
765) Id .
766) Id . at 915.
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으로 완전히 동일하지 않은 경우에는 희석화에 관한 직접 증거가 필요하다고 볼 

여지가 큰 것이다.767)  결국, 희석화에 관한 직접 증거의 필요성 및 정도는 상표 

사이의 동일성과 반비례 관계에 있다고 하겠다.768)  이하에서는 구체적으로 어떠

한 증거들이 실제로 상표 희석이 발생하였다는 사실을 입증할 수 있는 직접 증거

가 될 수 있는지에 관해 살펴보도록 한다.

3. 상표 희석의 직접 증거

연방 대법원의 V ictoria’s Secret 판결은 구체적으로 어떠한 증거들이 상표 희석

에 관한 직접 증거가 될 수 있는지에 대해서는 거의 아무런 정보도 제공해 주지 

않고 있지만,769) 예컨대 전문가의 감정 증언이나 소비자 조사와 같은 증거들이 상

표의 희석이 실제로 발생하였음을 입증할 수 있는 직접 증거가 될 수 있을 것이

다.770)

(1) 전문가의 감정

마케팅 전문가 또는 광고 전문가 등이 피고의 상표 사용으로 인해 유명상표의 

판매력이 실제로 어느 정도나 감소되었는지를 조사한 감정 결과는 상표 희석에 관

한 직접 증거가 될 수 있다.771)  다만, 연방 대법원에 따르면 상표 희석이 실제로 

767) Id .
768) Id .
769) J. Thom as M cC arthy, supra note 29 , at §24:94.2 (2) C ases w here the conflicting  

m arks are not identical; Thom as R . Lee, supra note 81, at 908; W illiam  G . Barber, 
supra note 538, at 65 .

770) J. Thom as M cC arthy, supra note 29 , at §24:94.2 (2) C ases w here the conflicting  
m arks are not identical.

771) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:94 .2  Exp ert Testim ony (a).
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발생하였다는 점을 입증하기 위해 판매량 또는 영업상 이익이 감소했다거나 유명

상표의 가치가 하락했다는 점까지도 입증해야 하는 것은 아니므로,772) 그와 같은 

조사 결과가 반드시 판매력의 감소로 인한 경제적 손해를 수치화하거나 계량화하

는 것이어야 할 필요는 없다고 하겠다.773)

이외에도, 피고의 상표 사용이 유명상표를 사용 허락 받고자 하는 제3자의 욕구

를 저하시킴으로써 결과적으로 유명상표의 시장 가치가 감소되었다든가,774) 또는 

자산 평가의 측면에서 유명상표가 가지는 담보물로서의 가치가 피고의 상표 사용

으로 인해 저해되었다는 등의 전문적 감정 결과 역시 상표 희석에 관한 직접 증거

가 될 수 있을 것이다.775)

(2) 소비자 조사

소비자 조사를 통해 상표의 희석을 입증하려는 시도는 연방 희석화 방지법의 제

정⋅시행 이전부터 있어 왔다.  예컨대, 원고 상표와 피고 상표 사이에 연관 관계

가 존재한다고 응답한 소비자의 비율을 조사한다든가,776) 피고의 상표를 원고의 

것으로 혼동하는 소비자의 비율을 조사한다든가,777) 각각의 상표에 공통된 요소만

을 제시한 후 이를 원고의 상표로 인식하는 소비자의 비율과 피고의 상표로 인식

하는 소비자의 비율을 비교한다든가,778) 본래부터의 식별력이 없는 상표의 경우 

772) M oseley  v . V  Secret C atalogue, Inc., 537  U .S . 418, 433 (2003).
773) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:94 .2  Exp ert Testim ony (a).
774) Id . at §24:94 .2  Exp ert Testim ony (b).
775) Id . at §24:94 .2  Exp ert Testim ony (c).
776) Exxon C orp . v . Exxene C orp ., 696 F .2d  544, 550 (7th  C ir. 1982); Schieffelin  &  C o. v . 

Jack C o. of Boca, Inc., 1992 W L 156560 at *15  (S .D .N .Y . 1992); W A W A  D airy  Farm s v. 
H aaf, 40  U .S .P .Q .2d  1629, 1632 (E .D . Pa. 1996), aff’d , 116 F .3d  471 (3d  C ir. 1997).

777) H ershey Foods C orp . v . M ars, Inc., 998 F . Sup p. 500, 518 (M .D . Pa. 1998).
778) R ingling Brothers-Barnum  &  Bailey C om bined Show s, Inc. v . U tah D ivision of Travel 

D evelop m ent, 955 F . Supp . 605 , 616  (E .D . V a. 1997), aff’d  on other grounds, 170 F .3d  
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이를 특정한 출처를 나타내는 표지로서 인식하고 있는 소비자의 비율을 조사하는 

것779) 등이 그러하다.

그러나, 위와 같은 소비자 조사가 실제로 상표 희석이 발생하였는지를 입증할 

수 있는 직접 증거라고 보기에는 부족한 점이 많다.  즉, 단순히 원고 상표와 피고 

상표 사이에 연관 관계가 존재한다는 인식만으로는 상표의 희석에 필요한 동일⋅유

사성이 인정되기조차 어려워780) 이를 직접적으로 상표의 희석이 발생하였는지의 

여부와 관련성이 인정되는 증거라고 보기 어렵고,781) 피고 상표와 원고 상표를 혼

동하는지의 여부는 오히려 전통적인 상표권 침해 이론에서 혼동가능성 여부를 판

단하기 위한 증거에 가깝다.782)  그리고, 상표의 희석이란 원고의 유명상표 그 자

체를 피고의 상품⋅서비스와 연관시켜 인식하는 현상이라는 점에서, 각각의 상표

에 공통된 요소만을 제시한 후 이를 원고 또는 피고 어느 당사자의 상표로 인식하

는지를 문제 삼는 것은 상표 희석에 관한 증거가 될 수 없다.783)  또한, 본래부터

의 식별력이 없는 상표가 식별력을 취득하였는지의 여부 역시 상표의 유명성에 관

련된 증거일 뿐 실제로 상표의 단일성이 약화되었는지의 여부와는 아무런 관계가 

없다.784)

449 (4th  C ir. 1999).
779) M ead  D ata C entral, Inc. v . Toyota  M otor Sales, U .S .A ., Inc., 702 F . Supp . 1031, 1036  

(S .D .N .Y . 1988) rev’d  on  other grounds, 875  F .2d  1026 (2d  C ir. 1989); Snap -O n Tools  
C o. v . C /N ET, Inc., 1997 W L 33483145 at *8  (N .D . Ill. 1997).

780) 제4장 제3절 4. (1) 참조.
781) A lexander F . S im onson, sup ra note 305, at 172-173; W illiam  G . Barber, How to Do a 

Trademark Dilution Survey (Or Perhaps How Not to Do One), 89 The Tradem ark R ep orter 
616 , 620-621 (1999).

782) H ershey Foods C orp . v . M ars, Inc., 998 F . Sup p. 500, 511 (M .D . Pa. 1998).
783) R ingling Brothers-Barnum  &  Bailey C om bined Show s, Inc. v . U tah D ivision of Travel 

D evelop m ent, 955  F . Sup p. 605 , 617-618 (E .D . V a. 1997), aff’d  on other grounds, 170  
F .3d  449 (4th  C ir. 1999).

784) Snap -O n Tools C o. v . C /N ET, Inc., 1997 W L 33483145 at *22-23 (N .D . Ill. 1997).
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소비자 조사가 실제로 상표 희석이 발생하였는지를 입증할 수 있기 위해서는, 

그와 같은 조사를 통해 소비자가 원고의 유명상표 그 자체를 피고 상품의 표지로

서 인식하고 있다는 사실을 보여줄 수 있어야 한다.785)  즉, 유명상표와 원고 상품 

사이의 연관 관계가 피고의 상표 사용으로 인해 얼마나 달라지는지를 보여주어야 

하는 것이다.786)  따라서, 중요한 것은 이러한 소비자 조사를 통해 피고의 상표 사

용이 원고 상표의 판매력에 얼마나 영향을 미쳤는지가 분명히 밝혀져야 한다는 점

이다.787)  이는 곧 피고의 상표 사용으로 인해 원고의 유명상표가 소비자 사이에서 

복수의 출처를 나타내는 표지로서 인식되고 있다는 점을 나타낼 수 있는 것이어야 

함을 의미한다고 하겠다.788)

第5節  免責 事由

연방 상표법 제43조 (c)항 (4)호789)는 정당한 비교 광고⋅비상업적 사용⋅뉴스 

보도 및 논평에 관해서는 희석화 금지 조항이 적용되지 않는다고 규정하고 있다.  

이하에서 차례로 살펴본다.

1. 정당한 비교 광고

자신의 상품⋅서비스가 경쟁 관계에 있는 그것보다도 품질이나 성능 등이 우수

하다는 것을 광고하기 위한 방법으로 유명상표를 사용하더라도, 이는 연방 희석화 

785) R ingling Brothers-Barnum  &  Bailey C om bined Show s, Inc. v . U tah D ivision of Travel 
D evelop m ent, 170 F .3d  449, 463 (4th  C ir. 1999).

786) W illiam  G . Barber, sup ra note 781, at 629-630.
787) Id . at 631.
788) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:94 .2  Typ e B  Survey.
789) Lanham  A ct §43(c)(4)[15 U .S .C . §1125(c)(4)].
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방지법에 의해 금지되지 않는다.  비교 광고 행위는 자신의 상품을 나타내는 표지

로서 유명상표를 사용하는 행위라고 볼 수 없고, 따라서 유명상표의 단일성을 침

해한다고 할 수 없기 때문이다.790)  다만, 연방 희석화 방지법성의 면책 사유가 될 

수 있는 비교 광고는 정당한 것이어야 하므로, 유명상표가 부착된 상품 또는 서비

스의 품질이나 성능을 왜곡하는 등 불공정한 방법을 사용하여 비교 광고를 행하는 

것은 허위 광고로서 제재를 받게 될 것이다.791)  또한, 유명상표를 불건전하고 불

유쾌한 방법으로 사용하여 상대적으로 자신의 상품을 광고하는 것은 소비자로 하

여금 유명상표를 열등⋅저질의 상품과 연관지어 연상하게 함으로써 유명상표에 관

한 부정적 연관 관계를 형성하게 할 수도 있다는 점에서, 정당한 비교 광고라 할 

수 없고 오히려 경우에 따라서는 상표 손상에 해당할 여지도 있다고 하겠다.792)

정당한 비교 광고는 비상표적 사용의 한 가지 예에 해당하는데,793) 이처럼 유명

상표를 비상표적으로 사용하는 행위는 일반적으로 상표의 희석이라고 볼 수 없

다.794)  즉, 제3자가 유명상표를 자신의 상품에 관한 표지로서 사용하지 않는 경우

에는 유명상표에 관한 새로운 연관 관계가 형성되는 것이 아니기 때문에 상표의 

희석이 발생할 여지가 없는 것이다.795)  예컨대, 식별력을 획득한 유명상표의 본래

적 의미를 자신의 상품이 가진 특징이나 품질⋅성능을 설명하기 위하여 사용하는 

경우나, 상품의 우월성이나 고급성을 나타내기 위해 유명상표를 비유적⋅비교적으

로 사용하는 경우가 그러하다.796)  이외에도, 유명상표를 상표 소유자의 상품 출처

로 사용하는 경우 역시 유명상표에 관한 새로운 연관 관계가 형성되는 것이 아니

790) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:103.
791) Id . at §24:97 .1  n .3.
792) D eere &  C o. v . M TD  Products, 41 F .3d  39 , 45 (2d  C ir. 1994); H orm el Foods C orp . 

v . Jim  H enson Productions, 73 F .3d  497, 507 (2d  C ir. 1996).
793) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:97 .1
794) Id . at §24:103.
795) Id .
796) Id .
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기 때문에 상표의 희석이 발생하지 않는다.797)  결국, 비교 광고를 면책 사유로 규

정하고 있는 연방 상표법 제43조 (c)항 (4)호 (A )목은 이와 같은 비상표적 사용 행

위가 상표 희석에 해당하지 않는다는 점을 규정한 것이며, 이는 동법 제43조 (c)항 

(1)호에서 피고의 행위가 상표적 사용일 것을 요구하고 있는 것798)과도 일맥상통한

다고 하겠다.799)

2. 비상업적 사용

(1) 입법 취지

연방 상표법 제43조 (c)항 (1)호는 제3자가 유명상표를 상업적으로 사용하는 행

위를 금지하고 있는데,800) 이 점을 더욱 분명히 하기 위하여 동법 제43조 (c)항 (4)

호 (B )목은 유명상표의 비상업적 사용을 연방 희석화 방지법에 의해 금지되는 행

위에서 제외하고 있다.  이러한 규정 방식에 대해서는 법률적 의미나 효과에 있어

서 중복적인 것에 불과하다는 지적이 있다.801)

797) P layboy Enterprises, Inc. v . W elles, 279 F .3d  796, 806 (9th  C ir. 2002).
798) Lanham  A ct §43(c)(1)[15  U .S .C . §  1125(c)(1)].  The ow ner of a  fam ous m ark  shall be  

entitled  … to  an  in junction against another p erson’s com m ercial use in  com m erce of a  
m ark or trad e nam e  ….

799) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:103.
800) Lanham  A ct §43(c)(1)[15  U .S .C . §  1125(c)(1)].  The ow ner of a  fam ous m ark  shall be  

entitled  … to  an  in junction against another p erson’s com m ercia l u se  in  com m erce of a  
m ark or trade nam e ….

801) J. Thom as M cC arthy, supra note 29 , at §24:97.2.  다만, 제43조 (c)항 (4)호 (B )목은 헌

법상 보장된 표현의 자유와 희석화 이론 사이의 충돌을 해소하는 규정으로서 독자적인 의미

를 갖는다고 보기도 한다[M attel, Inc. v . M C A  R ecords, Inc., 296 F .3d  894, (9th  C ir. 
2002), cert. denied , 123 S . C t. 993, 154 L . Ed . 2d  912 (U .S . 2003); A m erican  Fam ily L ife  
Ins. C o. v . H agan, 266 F . Supp . 2d  682,  (N .D . O hio 2002)].
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연방 희석화 방지법이 비상업적 사용에 대해서는 면책을 허용하는 취지의 규정

을 둔 것은 헌법상 보장된 표현과 비판의 자유를 보장하기 위한 것으로서,802) 이는 

동법이 예컨대 부정적인 제품 사용 후기나 기업 정책에 대한 반대 의견을 봉쇄하

기 위한 수단으로 사용되는 것은 허용될 수 없다는 입법자의 의지가 담겨 있는 규

정이라는 점에 대해서는 어느 정도 견해가 일치하고 있다.803)  따라서, 위 규정은 

연방 희석화 방지법의 일반적인 면책 사유로서의 의미도 가질 수 있다고 본다.  

그러나, 정작 가장 중요한 “비상업적 사용”의 내용과 범위에 대해서는 아무런 기

준도 제시되고 있지 않아 그 해석 및 적용을 둘러싸고 많은 논쟁이 진행되고 있는 

상황이다.804)  이하에서는 “비상업적 사용”의 해석에 관한 판결례들을 검토해 본 

후 그 바람직한 적용 방향을 모색해 보기로 한다.

(2) 비상업적 사용을 좁게 인정한 판결례

가. P lanned  Parenthood  판결805)

피고는 낙태 반대 운동을 전개하는 비영리 단체로서, “p lannedparenthood .com ”

이라는 도메인 이름을 사용하여 웹사이트를 개설⋅운영하였는데, 이 사이트는 낙

태를 반대하는 피고의 활동에 관한 내용과 함께 “The C ost of A bortion”이라는 

802) Panavision International, L .P . v . Toep p en, 945  F . Supp . 1296, 1303 (C .D . C al. 1996), 
aff’d , 141 F .3d  1316 (9th  C ir. 1998).

803) H ouse R ep ort, sup ra note 504, at 4⋅8; J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at 
§24 :97.2.

804) Patrick D . C urran , Diluting the Commercial Speech Doctrine: “Noncommercial Use” and 
the Federal Trademark Dilution Act, 71 U niversity  of C hicago Law  R eview  1077, 1082  
(2004).

805) Planned Parenthood Federation of A m erica, Inc. v . Bucci, 42 U .S.P.Q .2d 1430 (S.D .N .Y . 
1997).
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책의 내용 일부를 수록하고 있었다.806)

이러한 피고의 행위가 상업적인지 또는 비상업적인지의 여부를 결정함에 있어, 

법원은 다음과 같은 세 가지 요소를 고려하였다.  “첫째, 피고의 행위는 결과적으

로 위 책을 홍보하는 것이다.  둘째, 피고는 본질적으로 자신의 활동을 통해 기부

금을 모으는 조직이다.  셋째, 피고의 행위는 원고인 미국 가족 계획 연맹(P lanned  

Parenthood  Federation  of A m erica)의 경제적 이익을 훼손하고 있다.”807)

이러한 점들을 고려하여 법원은, 피고의 웹사이트 운영이 결과적으로 기부금을 

모으기 위한 것이며 또한 낙태 지지 단체인 원고의 활동에도 영향을 미친다는 점

을 들어 그것은 상업적 행위에 해당하고808) 따라서 연방 희석화 방지법에 의해 보

호될 수 없다고 판시하였다.809)

이 판결은 피고의 상표 사용 행위가 상업적인지 또는 비상업적인지의 여부를 결

정함에 있어서 그 비판적⋅풍자적⋅해학적 의미는 전혀 고려하지 아니한 채 단지 

조금이라도 경제적 이익을 얻을 의도가 포함되어 있는지의 여부만을 중요시한 것

으로서, 비상업적 사용의 범위를 매우 좁게 해석한 예라고 하겠다.810)

나. Jew s For Jesus 판결811)

원고는 기독교도와 유대교도 사이에 종교적 동반자 관계를 형성하여야 한다고 

주장하는 국제적 종교 단체였는데, 812) 피고는 “ je w sfo r je s u s .o rg ”  및 “ je w s-fo r -

806) Id . at 1432-1433.
807) Id . at 1435.
808) Id . at 1436.
809) Id . at 1437.
810) Patrick D . C urran , supra note 804, at 1083.
811) Jew s For Jesus v . Brodsky, 993 F . Sup p . 282 (D .N .J. 1998) aff’d , 159 F .3d  1351 (3d  

C ir. 1998).
812) Id . at 288.
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jesu s.com ”이라는 도메인 이름을 사용하여 원고의 주장에 반대하는 취지의 웹사이

트를 개설⋅운영하고 있었다.813)  한편, 피고가 운영중인 웹사이트에는 피고와 마

찬가지로 원고 단체의 주장에 반대하는 캠페인을 벌이고 있던 “ O u tre a c h  Ju d a -

ism ” 사이트로 접속할 수 있는 링크가 포함되어 있었는데, 위 “O utreach Judaism ” 

사이트는 캠페인과 관련된 테이프나 책 기타 자료들을 판매하고 있었다.814)

법원은 피고가 위와 같이 “jew sforjesus.org” 및 “jew s-for-jesu s.com ” 도메인 이

름을 사용하는 것은 상업적 사용 행위에 해당한다고 판시하였다.815)  피고의 행위

는 원고 단체로 하여금 자신의 명칭과 표지를 사용할 수 없도록 하는 결과를 가져

온다는 것과, 아울러 “O u treach  Jud aism ” 사이트로의 링크를 통해 간접적으로나

마 금전적 이익을 취하려는 의도를 인정할 수 있다는 것이 위와 같은 결론에 이르

게 된 주된 이유였다.816)  즉, 이 사건에서 피고는 자신이 운영하는 웹사이트를 통

해서 물품 판매나 기부금 모집과 같은 일체의 상업적 행위를 하지 않았고 단지 상

업적 행위가 이루어지고 있는 다른 웹사이트로의 링크를 제공하고 있었음에도 불

구하고, 법원은 그와 같은 간접적인 연관만으로도 비상업적 사용에 해당한다고 볼 

수 없어 연방 희석화 방지법을 적용하였던 것이다.817)

813) Id . at 290.
814) Id . at 290-291.
815) Id . at 308.
816) Id .
817) Id .  이와 유사한 사례에 Bihari 판결[B ihari v . G ross, 119 F . Sup p . 2d  309 (S .D .N .Y . 

2000)]이 있다.  이 사건에서 피고는 자신의 웹사이트에 원고 회사의 실내 디자인을 비판하는 

게시물을 등록하는 한편 다른 디자인 회사로 연결되는 링크를 포함시켜 두었는데(Id . at 314), 
이에 대해 법원은 “타인의 상표를 인터넷상에서 사용하는 행위 자체가 상업적인 것이라고 할 

수는 없으나 … 피고의 행위는 원고 회사의 잠재적인 소비자를 그 경쟁 회사로 유도하는 결

과를 가져온다는 점에서 상업적인 것”이라고 판시하였다(Id . at 318).  이 사건에서 원고는 상

표 희석을 주장하지 않아 직접적으로 연방 희석화 방지법이 적용되지는 않았으나(Id . at 311), 
이 판결 역시 위 Jew s For Jesus 판결의 연장선상에서 상업적 행위의 의미를 극단적으로 넓

게 해석하고 있는 예를 보여준다고 하겠다.
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다. N issan  판결818)

피고는 원고의 유명상표와 동일한 “nissan .com ” 및 “nissan .net”이라는 도메인 

이름을 등록하고 웹사이트를 운영하였다.819)  법원은 예컨대 자신의 가족 사진을 

게시하는 것과 같은 행위는 연방 희석화 방지법에 의해 금지될 수 있는 것이 아니

나, 피고는 위 웹사이트에서 물품을 판매하는 등의 영업 행위를 하였기 때문에 이

는 원고 상표를 희석하는 것이라고 판시하였다.820)

나아가 법원은, 유명상표와 동일한 도메인 이름을 등록한 후 웹사이트에 유명상

표 소유자에 대한 비판적인 견해나 부정적인 논평을 게시함으로써 상표 소유자에

게 경제적인 손해를 야기하는 행위는 연방 희석화 방지법에 의해 규제될 수 있고 

따라서 이는 상업적인 행위라고 결론 내렸다.821)  비록 이 판결이 모든 도메인 이

름 등록⋅사용 행위가 상표 희석에 해당한다고 본 것은 아니지만,822) 그럼에도 불

구하고 위와 같은 판시는 결국 상표 소유자에게 경제적 손해를 초래하는 비판은 

연방 희석화 방지법상의 면책 사유에 해당하지 않는다고 본 것이어서,823) 결과적

으로 비상업적 사용의 범위를 축소시킨 것이라고 할 수 있겠다.

818) N issan M otor C o, L td  v . N issan C om p uter C orp ., 231 F . Supp . 2d  977 (C .D . C al. 
2002).

819) Id . at 978.
820) Id . at 980.
821) Id .
822) Id . at 979.
823) Patrick D . C urran , supra note 804, at 1087 n .57.
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(3) 비상업적 사용을 넓게 인정한 판결례

가. Barbie G irl 판결824)

피고는 “Barbie G irl”이라는 제목의 노래가 수록된 음반을 제작⋅판매하였는데 

위 노래는 원고가 판매하는 Barbie 인형을 조롱하는 내용의 가사를 포함하고 있었

다.825)  피고의 위 음반은 수백만장의 판매고를 올려 미국에서 가장 많이 팔린 40

장의 음반 중 하나가 되었고,826) 원고는 피고의 행위가 상표권 침해 및 상표 희석

에 해당한다는 이유로 피고를 제소하였다.827)

법원은 “상업적 사용”의 의미란 곧 “영업상의 거래” 그 이상도 이하도 아니라고 

정의하였다.828)  이러한 측면에서, 상업적 요소와 비상업적 요소를 모두 포함하고 

있는 행위라 하더라도 언론⋅표현의 자유에 의해 보호되어야 함은 물론이고,829) 

따라서 피고의 행위가 전적으로 상업적이라고 볼 수 없는 한 연방 희석화 방지법

의 면책 사유가 적용될 수 있다고 판시한 것이다.830)

이 판결은 그 논리적 취약성에도 불구하고 연방 희석화 방지법이 면책 사유로서 

규정하고 있는 “비상업적 사용”의 의미에 관한 중요하고도 획기적인 변화를 제시

하고 있다는 점에서 그 의미가 있다.831)  즉, 상업적 사용의 의미를 영업상의 거래

로 축소시킴으로써, 피고의 상표 사용 행위에 포함되어 있는 상업적 요소나 내용

824) M attel, Inc. v . M C A  R ecords, Inc., 296 F .3d  894 (9th  C ir. 2002).
825) Id . at 899.
826) Id .
827) Id .
828) Id . at 906.  이러한 정의는 유명 영화배우의 초상권 등이 문제되었던 H offm an 판결

[H offm anv. C ap ital C ities/A BC , Inc., 255 F .3d  1180, 1184 (9th  C ir. 2001)]에서 그 유래를 

찾을 수 있다.
829) M attel, Inc. v . M C A  R ecords, Inc., 296 F .3d  894, 906 (9th  C ir. 2002).
830) Id . at 906-907.
831) Patrick D . C urran , supra note 804, at 1089.
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들은 그 이외의 비상업적 요소와 결합함으로써 전체적으로 비상업적인 것으로 전

환된다는 것이다.832)  이러한 논리를 전개시키면, 연방 희석화 방지법의 “비상업적 

사용”이란 결국 “완전히 상업적이지는 않은 모든 상표 사용”이라고 할 수 있어 피

고의 면책 범위를 매우 넓게 인정할 수 있게 된다.833)

그러나, 이러한 결론은 Barbie 인형의 모습을 한 포르노 배우의 사진을 웹사이트

에 게시하는 행위가 “BA R BIE” 상표를 희석시키는 것이라고 판시했던 이전의 판

결례들834)과 모순되는 점이 있음을 부인할 수 없다.  즉, 이 판결에서 인정하고 있

는 것과 같이 Barbie 인형은 역사적⋅문화적 관점에서 성적인 의미를 내포하고 있

으므로,835) 이전의 사건들에 있어서도 Barbie 인형을 성적으로 패러디 내지 풍자하

려고 했다는 최소한의 비상업적 요소를 도출해 낼 수 있을 것이기 때문에 그와 같

은 상표 사용 행위 역시 모두 비상업적인 것으로 볼 여지도 있는 것이다.836)  다만 

이처럼 B arbie 인형에 내포되어 있는 최소한도의 사회적⋅문화적 의미를 지나치게 

강조할 것이 아니라, 다른 한편으로 행위의 양태나 의도라는 측면에서 Barbie 인형 

모습의 포르노 사진을 웹사이트에 게시하는 행위는 단순히 Barbie 인형을 풍자⋅조

롱하는 내용의 음악을 제작하는 것에 비해 그 비난가능성이 훨씬 높다는 점에 비

추어 본다면, 위 판결례들이 그와 같이 서로 상반된 결론에 도달하게 된 것도 어

느 정도는 수긍 가능한 결론임을 부인할 수는 없을 것이다.

832) Id .
833) Id .
834) M attel, Inc. v . Jcom , Inc., 48 U .S .P .Q .2d  1467, 1468-1470 (S .D .N .Y . 1998); M attel, Inc. 

v . Internet D im ensions, 55 U .S .P .Q .2d  1620, 1627 (S .D .N .Y . 2000).
835) M attel, Inc. v . M C A  R ecords, Inc., 296 F .3d  894, 898 (9th  C ir. 2002).
836) Patrick D . C urran , supra note 804, at 1090 n .73.
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나. A m erican  Fam ily  L ife Insurance 판결837)

피고는 O hio  주지사 선거에서 T im othy H agan 후보를 지지하기 위하여 조직된 

선거 운동 본부로서, 선거 운동의 일환으로 상대 후보인 R obert Taft를 비난하는 

내용을 담고 있는 “w w w .taftquack .com ”라는 웹사이트를 운영하거나 또는 그에 

대한 비난 광고를 게재하였는데, 위 웹사이트나 광고에서 피고는 R obert T aft를 원

고 보험사의 유명한 오리 형상 로고에 비유하였다.838)  피고의 이러한 행위가 연방 

희석화 방지법에 의해 금지되는 것인지와 관련하여 법원은, 상업적 요소와 비상업

적 요소가 결합된 행위는 연방 희석화 방지법의 면책 사유의 적용 범위에서 제외

된다는 원고의 주장을 명시적으로 배척하는 한편,839) 앞에서 본 Barbie G irl 판결

에서의 해석을 따라840) 피고의 행위가 비상업적인 것이라고 판단하였다.841)

이 판결 역시 Barbie G irl 판결과 마찬가지로 피고의 행위에 포함되어 있는 상

업적인 요소가 비상업적인 요소와 결합되어 전체적으로 비상업적인 것으로 전환된

다고 이해하고 있음을 알 수 있다.842)  즉, 피고 행위의 특성상 상업적 요소와 비

상업적 요소 중 어느 요소가 상대적으로 강하게 나타나고 있는지를 불문한 채, 비

상업적인 요소가 포함되어 있다는 이유만으로 그것이 연방 희석화 방지법상 면책 

사유의 적용 범위에 포함된다고 해석함으로써, 면책 사유의 적용 범위를 극단적으

로 확장하고 있는 것이다.843)

837) A m erican  Fam ily L ife Insurance C o. v . H agan, 266  F . Sup p. 2d  682 (N .D . O hio  
2002).

838) Id . at 686.
839) Id . at 696.
840) Id .
841) Id . at 698.
842) Id . at 697.
843) Patrick D . C urran , supra note 804, at 1090-1091.
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(4) “비상업적 사용”에 관한 판결례의 검토

비상업적 사용의 범위를 좁게 이해하고 있는 판결례들의 문제점은 무엇보다도 

피고의 상표 사용이 원고에게 미치는 상업적 효과를 가장 중요한 판단 요소로 삼

았다는 점이다.844)  물론, 상표 사용이 가져오는 외부적 효과를 전혀 고려하지 않

을 수는 없겠지만, 그럼에도 불구하고 특정한 상표 사용 행위가 “언론⋅표현의 자

유”에 의해 보호받는 것인지의 여부는 주로 사용 행위 그 자체의 의미 내지는 그

것이 대중 담론에서 차지하는 가치에 의해 결정되어야 하는 것이기 때문이다.845)

그러나, 앞에서 살펴본 Planned  Parenthood 판결⋅Jew s For Jesus 판결 및 

N issan  판결은 모두 피고가 아닌 제3자의 상업적 행위를 피고의 상업적 행위로 치

환하는 등 피고의 상표 사용 행위가 가지는 상업적 효과를 지나치게 강조함으로써 

결과적으로 언론⋅표현의 자유를 축소시키는 결과를 가져오고 말았는데, 법원의 

이러한 접근 방법은 정치⋅사회적으로 정당한 가치를 가지는 비판 행위까지도 연

방 희석화 방지법의 규제 대상에 포함시킬 수 있다는 점에서 불합리한 것이라고 

볼 수밖에 없다.846)  게다가, 언론⋅출판의 자유에 관한 기존의 연방 대법원 판결

례들이 “피고의 행위로 인해 원고에게 발생하는 경제적 손해”에 주목하기 보다는 

“피고가 자신의 행위로 인해 얻을 수 있는 경제적 이익”이라는 측면을 강조하는 

접근법을 취해왔다는 점에서도,847) 위와 같이 피고의 상표 사용이 원고에게 미치

는 상업적 효과를 중요한 판단 요소로 삼는 것은 바람직하지 않다고 본다.

이에 반해, 상업적 사용이란 곧 영업상의 거래 행위를 의미하는 것으로 보아 연

844) Id . at 1096.
845) G eoffrey  R . S tone et al., Constitutional Law 1147 (4th  ed . 2001); Thom as W . M errill, 

First Amendment Protection for Commercial Advertising: The New Constitutional Doctrine, 44  
U niversity  of C hicago Law  R eview  205, 230-236 (1976).

846) Patrick D . C urran , supra note 804, at 1098.
847) 예컨대, V irginia S tate Board  of Pharm acy v. V irg in ia  C itizens C onsum er C ouncil, 

Inc., 425 U .S . 748 , 772  n .24  (1976).
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방 희석화 방지법상의 비상업적 사용을 “완전히 상업적이지는 않은 모든 상표 사

용 행위”로 넓게 이해하는 판결례는 보호 범위를 지나치게 확장한다는 문제점을 

갖는다.848)  즉, Barbie G irl 판결이나 A m erican  Fam ily  L ife Insurance 판결에서

와 같이 조금이라도 비평적이거나 패러디적인 요소가 인정되면 곧 “완전히 상업적

이지는 않은” 행위로 인정되기 때문에 연방 희석화 방지법의 적용 대상에서 제외

되어 버리는 것이다.  이러한 결론은 그동안 연방 대법원이 언론⋅출판의 자유가 

어느 범위까지 보호되어야 하는지의 문제와 관련하여 “특정 표현 중 일부가 보호

받을 수 있는 요소라고 해서 당연히 그 표현 전체가 보호되는 것은 아니다.”고 판

시해 온 것849)과도 일치하지 않는다.  결과적으로 B arbie G irl 판결이나 A m erican  

Fam ily  L ife Insurance 판결과 같은 접근법은 연방 희석화 방지법의 회피 수단으

로 악용될 위험이 있는 것이다.850)

(5) “비상업적 사용”의 범위 설정

위에서 본 것과 같이, 비상업적 사용의 범위를 지나치게 넓게 또는 좁게 설정하

는 것은 모두 바람직하지 않은 결과를 초래한다.  게다가, 비상업적 사용의 해석에 

관하여 판결례 사이에 나타나는 모순과 충돌은 법적 불확실성만을 가중시킬 뿐이

어서 이로 인해 언론⋅표현의 자유가 위축될 우려도 있다.851)  여기에서, “비상업

적 사용”의 적절한 범위를 설정하는 것이 중요한 문제로 등장하는데, 이 문제를 

합리적⋅통일적으로 해결하기 위해서는 무엇보다도 피고의 상표 사용 행위가 가지

고 있는 특성을 분석⋅검토할 필요가 있다.852)  즉, 피고의 행위가 그 자신에게 상

848) Patrick D . C urran , supra note 804, at 1098.
849) M etrom edia, Inc. v . C ity  of San D iego, 453 U S 490, 540 (1981); Board  of Trustees of 

State U niversity  of N ew  Y ork v. Fox, 492 U .S . 469 , 474 (1989); Bolger v . Y oungs D rug  
Products C orp ., 463  U .S . 60, 68  (1983).

850) Patrick D . C urran , supra note 804, at 1099-1100.
851) Id . at 1091.
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업상의 이익을 가져다 주는 것인지의 여부 및 피고의 상표 사용이 어떠한 목적에

서 행하여진 것인지가 바로 그것이다.853)  이하에서 차례로 살펴본다.

가. 상표 사용으로 인한 피고의 이익

연방 대법원에 따르면 영업상의 이익을 얻기 위해 행하여지는 언사(言辭)일수록 

표현의 자유에 의한 보호 필요성이 적다고 한다.854)  행위의 영속성이라는 측면에

서 볼 때 경제적인 이익을 가져오는 행위는 이를 특별히 보호하지 않더라도 행위

자 스스로 그 행위를 중단하려 하지 않을 것이고 오히려 특별한 보호가 없다고 하

더라도 행위자로서는 이를 계속⋅반복적으로 행하려 할 것이기 때문이다.855)  이

와 마찬가지의 맥락에서, 피고의 상표 사용이 연방 희석화 방지법상의 비상업적 

사용에 해당하는지의 여부를 판단함에 있어서도 그러한 상표 사용을 통해 피고가 

영업상의 이익을 얻었거나 또는 얻으려 하였는지의 여부를 중요하게 고려하여야 

할 것이다.856)

앞에서 살펴본 Planned  Parenthood 판결⋅Jew s For Jesus 판결 및 N issan  판

결이 피고의 상표 사용이 원고에게 미치는 경제적 손해를 중요한 판단 요소로 삼

고 있음은 이미 언급하였다.  그러나, 피고의 상표 사용으로 인하여 원고에게 경제

적 손해가 발생하였다는 사실은 상표 희석을 주장하기 위한 요건 사실이 될 수는 

있을지언정,857) 면책 사유로서 비상업적 사용을 인정하기 위한 판단 요소가 될 수

852) Id . at 1100.
853) Id . at 1100-1107.
854) Bolger v . Y oungs D rug Products C orp ., 463 U .S . 60, 67-68 (1983).
855) V irginia S tate Board  of Pharm acy v . V irg in ia  C itizens C onsum er C ouncil, Inc., 425  

U .S . 748, 772 n .24 (1976).
856) Patrick D . C urran , supra note 804, at 1100.
857) 이 점은 연방 희석화 방지법의 적용을 위해서는 실제로 상표의 판매력이 침해되어 경제적

인 손해가 발생하였다는 점까지도 입증되어야 한다고 보는 입장에 따를 때 특히 그러할 것이
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는 없다.858)  유명상표 소유자에 대하여 행하여지는 모든 정치⋅경제⋅사회⋅문화

적인 비판 활동들은 잠재적으로 상표 소유자에 대한 경제적 손해를 가할 수 있기 

때문이고,859) 다른 한편으로 그러한 비판 활동이 대중적으로 의미를 가질 수 있기 

위해서는 상표 소유자에게 어느 정도의 경제적 손해가 발생하는 것이 필연적이기 

때문이다.860)

한편, 피고가 얻은 영업상의 이익은 상표 사용으로부터 직접적으로 발생하는 것

이어야 하고 간접적이거나 밀접한 연관 관계가 인정되지 않는 이익은 여기에서 제

외하여야 한다.861)  따라서, 유명상표의 패러디가 피고에 대한 세간의 예술적 평가

를 높여 주었다거나, 정치 결사인 피고의 활동이 대중적 지지를 이끌어 내어 결과

적으로 기부금 수입이 증가하였다거나, 피고의 행위가 결과적으로는 피고와 전혀 

관계없는 제3자의 이익에 기여하였다는 것 등은 모두 간접적이거나 또는 행위 자

체와 밀접하지 않은 이익으로서, 이러한 이익을 근거로 삼아 피고의 상표 사용이 

상업적이라고 판단하여서는 안될 것이다.862)

다[예컨대, R ingling Brothers-Barnum  &  Bailey C om bined  Show s, Inc. v . U tah D ivision  
of Travel D evelop m ent, 170  F .3d  449, 460-461 (4th  C ir. 1999); W estchester M edia v . 
PR L U SA  H old ings, Inc., 214 F .3d  658, 670-671 (5th  C ir. 2000); N ational Football 
League Prop erties, Inc. v . ProStyle, Inc., 57 F . Supp . 2d  665, 671 (E .D . W is. 1999); 
A m erican C yanam id  C o. v . N utraceutical C orp ., 54 F . Sup p. 2d  379, 391-392 (D .N .J. 
1999); P layboy Enterp rises, Inc. v . N etscap e C om m unications C orp ., 55 F . Sup p. 2d  
1070, 1075 (C .D . C al. 1999)].

858) Patrick D . C urran , supra note 804, at 1101.
859) Id .
860) Id .
861) V irginia S tate Board  of Pharm acy v . V irg in ia  C itizens C onsum er C ouncil, Inc., 425  

U .S . 748, 761-762 (1976).
862) Patrick D . C urran , supra note 804, at 1101-1102.
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나. 피고의 상표 사용 목적

피고의 행위가 유명상표 그 자체를 비판⋅논평 또는 패러디 등의 대상으로 삼기 

위한 것이었다면 이를 비상업적인 것이라고 볼 수 있으나, 이와 달리 단지 대중의 

관심과 주목을 불러일으키기 위한 수단으로써 유명상표를 사용한 것이었다면 이는 

비상업적인 것이라고 볼 수 없다.863)  즉, 피고의 행위 목적에 비추어 볼 때 유명

상표를 사용하는 것이 필수불가결한 경우라면 그러한 행위를 상표 희석에 해당한

다고 보아 금지시키는 것은 언론⋅표현의 자유를 위협하는 것이라고 볼 수 있으

나, 반대로 피고의 행위에 있어서 유명상표가 반드시 필요한 것은 아니고 다만 주

의를 환기시키려는 목적으로 사용된 경우라면 표현의 자유 못지않게 상표 소유자

의 이익 또한 보호되어야 할 필요가 있기 때문이다.864)  연방 대법원 역시 저작물

의 공정 이용과 관련하여 이와 유사한 접근 방법을 보여준 예가 있다.865)

피고의 행위와 유명상표의 사용이 필수불가결한 관계에 있는지의 여부를 판단하

기 위해서는 당해 상표가 가지는 사회⋅문화적인 의미를 검토해 볼 필요가 있

다.866)  즉, 상표는 본래부터 출처를 표시하거나 품질을 보증하는 등의 의미를 가

지나867) 현대 사회에서는 본래적 의미를 넘어서 정치⋅사회⋅문화적으로 특별한 

상징적 의미가 상표에 부가될 수도 있는데,868) 이러한 상징적 의미를 직접적인 비

평⋅패러디의 대상으로 삼아 유명상표를 사용하는 행위는 비상업적인 것으로 볼 

여지가 큰 것이다.869)  즉, 피고의 행위가 유명상표의 상징적인 의미를 직접적인 

863) Id . at 1102-1103.  이러한 구분은 패러디의 정의 및 저작물의 공정 이용 여부에 관한 판단 

방법으로부터 도출될 수 있는 것이라고 한다(R ichard  A . Posner, sup ra note 69, a t 71).
864) Patrick D . C urran , supra note 804, at 1103.
865) C am p bell v . A cuff R ose-M usic, Inc., 510  U .S . 569, 580 (1994).
866) Patrick D . C urran , supra note 804, at 1103.
867) N ew  K ids on  the B lock  v . N ew s A m erica Publishing , Inc., 971 F .2d  302, 305 (9th  

C ir. 1992).
868) M attel, Inc. v . W alking M ountain  Productions, 353  F .3d  792, 807  (9th  C ir 2003).
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대상으로 하고 있는 한 유명상표를 사용하지 않고서도 동일한 쟁점에 대한 논의를 

진행시킬 수 있었다고 하여 당해 유명상표의 사용이 필수불가결한 것이 아니었다

고는 단정할 수 없고,870) 따라서 여전히 연방 희석화 방지법의 면책 사유에 해당할 

수 있다고 하겠다.  그러나, 이와 달리 피고의 상표 사용이 그 본래적 의미나 상징

적 의미 어느 것도 직접적인 대상으로 하고 있지 않은 경우에는 그것이 비상업적

인 것으로서 연방 희석화 방지법의 면책 사유에 해당한다고 볼 여지가 크지 않을 

것이다.871)

(6) 소결

지금까지 연방 희석화 방지법이 면책 사유로 규정하고 있는 “비상업적 사용”의 

의미에 관하여 살펴 보았다.  비상업적 사용을 면책 사유로 규정하고 있는 주된 

취지가 언론⋅표현의 자유를 보호하는 데에 있다는 점을 고려해 볼 때,872) 그 범위

를 지나치게 좁게 해석하는 것은 상표 소유자의 재산적 이익을 우선적으로 보호하

는 결과를 가져오는 것으로서 타당하지 않다.  반대로, 비상업적 사용의 범위를 지

나치게 넓게 해석하는 것 역시 연방 희석화 방지법을 무의미하게 만들어 버리는 

것으로서 이 역시 타당하지 않다.

결국, 연방 희석화 방지법상 규정된 “비상업적 사용”의 의미와 범위는 언론⋅표

현의 자유와 상표 소유자의 재산권이라는 두 가지 목적을 조화롭게 달성할 수 있

는 방법으로 해석되어야 할 것이므로,873) 위에서 살펴본 것과 같이 상표 사용으로 

인하여 피고가 이익을 얻었는지의 여부 및 피고의 행위에 있어 상표 사용이 필수

869) Patrick D . C urran , supra note 804, at 1104.
870) Id .
871) Id . at 1105.
872) H ouse R ep ort, sup ra note 504, at 4⋅8; J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at 

§24 :97.2.
873) Patrick D . C urran , supra note 804, at 1106.
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불가결한 것이었는지의 여부라는 두 가지 요소를 검토함으로써 그 목적을 달성할 

수 있을 것이다.874)  잊지 말아야 할 것은, 언론⋅표현의 자유에 의해 마땅히 보호

받아야 할 행위가 상표 희석이라는 명목 하에 금지되어서는 안되지만, 마찬가지로 

상표 소유자의 정당한 이익을 침해하는 행위가 비상업적 사용이라는 명목 하에 정

당화되어서도 안된다는 점이다.

3. 뉴스 보도 및 논평

모든 형태의 뉴스 보도 및 논평에서 유명상표를 사용하는 행위는 연방 희석화 

방지법에 의해 금지되지 않는다.  이는 앞에서 살펴본 비상업적 상표 사용 행위의 

특수한 형태라고 할 수 있겠는데, 연방 희석화 방지법이 뉴스 기타 사회적으로 유

용한 정보를 전달하는 데에 수반되는 상표 사용 행위를 금지하는 수단으로 악용되

는 것을 방지하기 위해 특별히 둔 규정인 것이다.875)  따라서, 신문⋅방송⋅잡지 

등의 매체에서 상표 소유자를 부정적으로 논평하면서 유명상표의 품위를 떨어뜨리

거나 또는 유명상표를 불쾌한 방식으로 수정 내지 패러디하는 행위는 연방 희석화 

방지법의 적용을 받지 않는다.876)

4. 역사적 구조물의 명칭

1999년 개정된 국가 문화재 보호법(N ational H istoric Preservation  A ct) 제101

조 (a)항 (1)호 (A )목은 국가적인 건축물 또는 구조물의 경우에는 연방 희석화 방

지법의 관련 규정에도 불구하고 관련 명칭을 계속 사용할 수 있다고 하여877) 역사

874) Id . at 1108.
875) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:97 .3 .
876) Id .
877) N ational H istoric Preservation A ct §101(a)(1)(A )[16 U .S .C . §470a(a)(1)(A )]. … N otw ith-
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적 구조물의 명칭에 관하여 특별하고도 제한적인 면책 규정을 두고 있다.878)

5. 유명상표의 공정 이용

이 밖에도, 연방 희석화 방지법 등에는 명문 규정이 없지만 유명상표의 공정 이

용(fair use) 역시 면책 사유가 될 수 있다.879)  이러한 공정 이용은 애초에 개념적

⋅본질적으로 상표 희석을 야기하지 않는 행위라는 점에서,880) 개념적으로는 저작

권 침해에 해당하지만 저작권법의 기본 목적에 위반하지 않기 때문에 예외적으로 

허용되는 행위라고 할 수 있는 저작권법상의 공정 이용과는 구별된다고 할 수 있

다.881)

앞에서 상표 사이의 동일⋅유사성을 판단함에 있어 상표의 기술적(記述的) 의미

에 관해 검토한 것과 같이882) 유명상표의 기술적 의미를 사용하는 것은 공정 이용

의 한 예가 될 수 있다.883)  즉, 피고가 자신의 상품 또는 서비스의 특성을 기술 

내지 서술하는 방식으로 유명상표를 사용한 경우라면 그것이 허위라는 등의 사정

이 없는 한 이를 공정 이용으로 볼 수도 있는 것이다.884)

standing section 1125(c) of T itle  15 , bu ild ings and  structures on or eligible for 
inclusion on the N ational R egister of H istoric P laces (either ind ividually  or as p art of 
a  h istoric d istrict), or designated  as an  individual landm ark or as a  contributing  
build ing  in  a h istoric d istrict by a unit of State or local governm ent, m ay retain  the 
nam e historica lly  associated  w ith  the bu ild ing or structure.

878) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:99 .2 .
879) Id . at §24:97 .4 .
880) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 465, at §11 :45 The Tw o Typ es of “Fair U se.”
881) W endy J. G ordon, Fair Use As Market Failure: A Structural and Economic Analysis of 

the Betamax Case and Its Predecessors, 82 C olum bia  Law  R eview  1600, 1600 (1982).
882) 제4장 제3절 4. (2) 참조.
883) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:97 .4 .
884) Id .; N abisco, Inc. v . PF  Brands, Inc., 191 F .3d  208, 221 (2d  C ir. 1999).
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이러한 공정 이용의 예는 W e l l e s  판결885)에서 잘 나타난다.   피고인 T e r r i 

W elles는 1 98 1년에 “P la y m a te  o f  th e  Y ea r”로 선정되어 원고가 발행하는 P lay -

boy 잡지 등에 수차례 등장한바 있는데, 이후 그녀는 배너 광고를 통해 수익을 얻

으려는 목적으로 자신의 웹사이트를 개설하며 위 사이트에 “Playm ate of the  

Y ear 1981”과 같은 문구를 사용하였고,886) 이와 같은 피고의 행위에 대해 법원은 

“자신의 웹사이트 내용을 설명하기 위해 선의로 이루어진 것”이라고 하면서 연방 

희석화 방지법의 규제 대상이 아니라고 판시하였던 것이다.887)  W elles 판결에서 

알 수 있듯이, 유명상표를 상표적 의미로서, 즉 특정 상품⋅서비스의 출처로서 사

용하는 것이 아니라 비상표적 의미로서, 즉 기술적⋅비유적 방법 등으로 사용하는 

때에는 널리 공정 이용에 해당하는 경우가 많다는 점은 연방 희석화 방지법의 해

석⋅적용에 있어서 중요한 측면이라고 하겠다.888)

第6節  救濟 手段

유명상표의 희석 행위에 대하여 연방 희석화 방지법상 인정되는 구제수단 중 가

장 보편적으로 사용되는 것은 법원의 금지명령이다.889)  각 주 희석화 방지법상 인

정되는 금지명령은 어디까지나 해당 주법이 적용되는 지역적 범위 내에서만 유효

885) P layboy Enterp rises, Inc. v . W elles, 47 U .S .P .Q .2d  1186 (S .D . C al. 1998), aff’d  
w ithout op inion, 162 F .3d  1169 (9th  C ir. 1998).

886) P layboy Enterprises, Inc. v . W elles, 47 U .S .P .Q .2d  1186, 1187-1188 (S .D . C al. 1998).
887) Id . at 1192.
888) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:103.
889) Id . at §24:99 .  영미법상 “in junction”이란 금지명령(prohibitory in junction)뿐만 아니라 

강제명령(m andatory in junction)까지도 포함하는 개념이므로 우리법상으로는 “유지명령(留止

命令; 상법 제402조⋅제424조 참고)”이 보다 더 정확한 표현이라고 할 것이나, 상표의 희석과 

관련한 in junction에서 가장 중요하면서도 핵심적인 문제는 p rohibitory  in junction의 인정 여

부에 있고 m andatory in junction은 단지 그에 관한 부수적인 조치로서 문제될 뿐인 경우가 

많다는 점에서, 이하에서는 “in junction”을 단순히 “금지명령”이라고 표현하기로 한다.
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한 것인 반면, 연방 희석화 방지법상 인정되는 금지명령은 연방 전체에 대하여 그 

효력이 인정된다는 점에서 큰 차이가 있다.890)  다만, 상표의 희석이 인정되는 경

우에는 언제나 금지명령이 가능한 것인지 또는 법원의 재량에 의해 금지명령을 거

부할 수 있는지가 문제되는데, 연방 희석화 방지법은 형평의 원칙과 법원이 합리

적으로 정하는 조건에 따라 금지명령을 허용할 수 있다고 규정하고 있다.891)  이에 

따라, 피고 행위의 성질⋅원고 상표의 희석 속도 등과 같은 구체적인 사정에 따라 

금지명령을 내릴 것인지의 여부가 달라질 수도 있다고 하겠는데, 형평의 원칙상 

금지명령이 정당화될 수 없다고 하거나892) 또는 피고의 행위로 인한 상표의 희석 

속도를 고려하여 금지명령을 내릴 것인지의 여부를 결정하고 있는 판결례도 보인

다.893)

나아가 피고의 행위가 고의로 이루어진 경우에는 금지명령뿐만 아니라 손해배상

도 청구할 수 있는데, 여기서의 “고의”란 원고 상표의 판매력을 훼손한다는 점에 

대한 고의, 즉 자신의 상품⋅서비스를 나타내는 표지로서 유명상표와 동일⋅유사

한 상표를 사용한다는 점에 대한 인식을 의미한다.894)  다만, 피고가 원고의 유명

상표와 동일⋅유사한 상표를 사용하였더라도 그러한 사용이 정당한 것이었다고 믿

을만한 합리적인 근거가 있었다면 상표 희석에 관한 고의를 조각할 수 있다.895)  

한편, 상표 희석으로 인한 손해배상액을 산정함에 있어서는 부당이득의 법리에 따

890) Id . at §24:74 ; D avid  C . Lee, sup ra note 18 , at 329.
891) Lanham  A ct §43(c)(1)[15 U .S .C . §1125(c)(1)].  The ow ner of a  fam ous m ark shall be  

entitled , su bject to  the p rincip les of equ ity  and  u p on su ch term s as the cou rt d eem s 
rea sona ble , to  an  in junction against another p erson’s com m ercial use in  com m erce of a  
m ark or trade nam e ….

892) H asbro, Inc. v . C lue C om p uting, Inc., 66 F . Sup p . 2d  117, 136 (D . M ass. 1999), a ff’d , 
232  F .3d  1 (1st C ir. 2000).

893) Federal Express C orp . v . Federal Esp resso, Inc., 201 F .3d  168, 178 (2d  C ir. 2000).
894) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:99 .
895) R ingling Brothers-Barnum  &  Bailey C om bined Show s, Inc. v . U tah D ivision of Travel 

D evelop m ent, 170 F .3d  449, 466 (4th  C ir. 1999).
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라 원고가 실제로 입은 손해에 관계없이 피고가 취득한 이익 전부를 배상하여야 

한다는 견해도 제시되고 있다.896)

第7節  遡及 適用

연방 희석화 방지법이 시행된 1996. 1 . 16. 이전부터 유명상표와 동일⋅유사한 

상표를 사용해 왔던 경우, 이러한 사용 행위에 대해서도 연방 희석화 방지법을 소

급 적용할 수 있는지에 관해서 동법은 아무런 규정을 두고 있지 않다.  다만, 연방 

대법원은 특정 법률이 그 시행 이전에 이미 완성된 현상에 대해 새로운 법적 효력

을 부여하는 결과를 가져오는 경우, 예컨대 기득권을 박탈하거나 또는 책임을 가

중시키는 경우에는 당해 법률을 소급하여 적용하는 것으로 해석할 수는 없다고 판

시하고 있는데,897) 연방 희석화 방지법의 경우에도 동법 시행일 이전부터의 상표 

사용 행위에 대해서까지 이를 적용하는 것으로 해석함으로써 위와 같은 결과를 초

래하는 것은 허용될 수 없다고 할 것이다.898)

이와 관련하여, 1996. 1. 16. 이전에 개시된 상표 사용 행위에 대해서는 연방 희

석화 방지법이 적용될 수 없다고 한 판결례들이 있다.  즉, 유명상표와 동일⋅유사

한 상표를 사용하기 시작한 시점부터 연방 희석화 방지법이 시행된 시점까지 당해 

상표에 투자한 시간과 노력 등은 법적으로도 보호되어야 하고, 그러한 사용 행위

를 동법 위반으로 보아 장래의 사용 행위를 금지하는 것은 이미 완성된 이익을 소

급적으로 무효화하는 것이기 때문에 허용될 수 없다는 것이다.899)

896) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:99 .
897) Landgraf v . U SI F ilm  Products, 511  U .S . 244, 269-270⋅280 (1994).
898) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29 , at §24:98 .1 .
899) C ircu it C ity  S tores v . O fficeM ax, Inc., 949 F . Supp . 409, 419  (E .D . V a. 1996); R esorts  

of P inehurst, Inc. v . P inehurst N ational D evelop m ent C orp ., 973 F . Supp . 552, 555-559  
(M .D .N .C . 1997); S  Industries, Inc. v . D iam ond M ultim edia  System s, Inc., 991  F . Sup p. 
1012, 1021 (N .D . Ill. 1998); N ike, Inc. v . N ike Securities, L .P ., 50 U .S .P .Q .2d  1202, 1207  
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그러나, 대부분의 다른 판결례는 이와 반대로 연방 희석화 방지법의 시행 이전

부터 계속되어 온 상표 사용 행위라 하더라도 동법에 의한 금지명령을 내릴 수 있

다고 이해하는 것으로 보인다.900)  금지명령은 과거의 사용 행위를 대상으로 하는 

것이 아니라 장래의 사용 행위를 대상으로 하는 것이어서 기존의 법적 상태를 변

화시키는 것이 아니기 때문에 소급 적용이라고 할 수 없다는 것이 그 이유이다.901)  

다만, 연방 희석화 방지법은 금지명령의 허용 여부를 형평의 원칙에 따라 법원의 

재량에 맡기고 있기 때문에,902) 위와 같은 판결례의 태도에 따르더라도 사안에 따

라 당사자 사이의 형평을 고려하여 금지명령을 허용하지 않는 것도 얼마든지 가능

할 것이다.903)

이처럼, 금지명령의 경우에는 장래의 사용 행위를 대상으로 하는 것이라고도 볼 

수 있다는 점에서, 연방 희석화 방지법 시행 이전부터 사용 행위가 시작되었다고 

하더라도 동법에 의한 금지명령이 일체 허용될 수 없다고 볼 것은 아니다.  하지

(N .D . Ill. 1999).
900) V iacom , Inc. v . Ingram  Enterp rises, Inc., 141 F .3d  886, 889 (8th  C ir. 1998); 

W estchester M edia  v . PR L U SA  H old ings, Inc., 214 F .3d  658, 669 n .11 (5th  C ir. 2000); 
Fuente C igar, L td . v . O p us O ne, 985 F . Sup p . 1448, 1453 (M .D . Fla. 1997); Bonechi v . 
Irving  W eisdorf &  C o., 46 U .S .P .Q .2d  1725, 1727 (S .D .N .Y . 1998); H asbro, Inc. v . C lue 
C om p uting , Inc., 66  F . Sup p . 2d  117, 129 (D . M ass. 1999), a ff’d , 232 F .3d  1 (1st C ir. 
2000); M edic A lert Foundation U .S., Inc. v . C orel C orp ., 43 F . Supp . 2d  933, 940  (N .D . 
Ill. 1999); Bunn-O -M atic C orp . v . Bunn C offee Service, Inc., 88 F . Supp . 2d  914, 924-925  
(C .D . Ill. 2000); Santa’s Best v . Seattle  C offee C o., 58 U .S .P .Q .2d  1855, 1859 (N .D . Ill. 
2001); Sp orty ’s Farm  L .L .C . v . Sp ortsm an’s M arket, Inc., 202  F .3d  489, 501 .

901) V iacom , Inc. v . Ingram  Enterp rises, Inc., 141 F .3d  886, 889 (8th  C ir. 1998).
902) Lanham  A ct §43(c)(1)[15 U .S .C . §1125(c)(1)].  제4장 제6절 참조.
903) V iacom , Inc. v . Ingram  Enterp rises, Inc., 141  F .3d  886, 890  (8th  C ir. 1998); H asbro, 

Inc. v . C lue C om p uting, Inc., 66 F . Supp . 2d  117, 136  (D . M ass. 1999), aff’d , 232 F .3d  
1 (1st C ir. 2000).  이 점에서, 금지명령의 소급적 허용 여부를 둘러싼 견해의 대립은 결국 

실제 결론에 있어서는 상대적으로 큰 차이를 가져오지 않는다고 설명하기도 한다[N ike, Inc. 
v . N ike Securities, L .P ., 50  U .S .P .Q .2d  1202, 1207 (N .D . Ill. 1999)].
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만, 손해배상의 경우에는 이와 사정이 다르다.  금지명령은 장래의 행위로 인한 책

임을 문제 삼는 것이나 손해배상은 과거의 행위에 대해 책임을 부담시키는 응보적

인 성격의 것이기 때문이다.  아직까지 이 점에 관하여 직접적으로 판단하고 있는 

판결례는 보이지 않는다.  다만 방론에서, 연방 희석화 방지법의 규정 내용 및 입

법 연혁을 고려할 때 동법상의 손해배상에 관한 규정을 그 시행 이전의 행위에 대

해서 소급 적용하는 것은 허용되지 않는다고 설시한 판결례가 있는바,904) 연방 희

석화 방지법 시행 이후의 행위로 인한 손해배상은 별론으로 하고 그 이전의 행위

에 대해서 소급적으로 손해배상책임을 인정하는 것은 자칫 기존의 적법한 행위를 

소급 입법에 의해 위법한 것으로 만들어 버리는 결과를 가져올 수 있다는 점에서 

타당하다고 하겠다.

第8節  小結

지금까지 연방 희석화 방지법의 내용에 관해 살펴보았다.  연방 희석화 방지법

은 유명상표의 재산적 가치를 보호함에 있어 당사자 사이의 경쟁 관계 또는 혼동

가능성의 여부를 문제 삼지 않고 모든 유명상표를 보호 대상으로 함으로써, 각 주

의 희석화 방지법 사이에 존재하는 모순⋅충돌에 관한 연방 차원의 해답을 제시하

고 있다.

그럼에도 불구하고, 희석화 이론의 본질과 관련하여 여전히 연방 희석화 방지법

을 둘러싼 논쟁이 계속되고 있다는 점은 연방 희석화 방지법의 내용 분석에서 확

904) Bonechi v . Irving  W eisdorf &  C o., 46 U .S .P .Q .2d  1725, 1726 (S .D .N .Y . 1998).  이외에

도, 연방 희석화 방지법 시행 이전에 시작된 상표 사용 행위에 대해 금지명령과 손해배상을 

모두 배척한 1심 판결을 파기하면서 금지명령만을 인정한 항소심 판결례가 있으나[V iacom , 
Inc. v . Ingram  Enterp rises, Inc., 141 F .3d  886, 889 n .2 (8th  C ir. 1998)], 이는 단지 원고가 

항소 이유에서 손해배상 부분을 다투지 않았기 때문에 발생한 결과라는 점에서 특별히 주목

할 만한 것은 아니라고 하겠다.
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인한 바와 같다.  연방 희석화 방지법에 관한 현재의 주된 논점은 다음과 같이 요

약⋅정리할 수 있다.  ① 상표 손상에 의한 희석이 연방 희석화 방지법에 의해 금

지되는 유형인가, ② 연방 희석화 방지법이 적용되기 위해서는 상표의 희석가능성

만으로 충분한가 또는 실제로 상표의 희석이 발생하였어야 하는가, ③ 상표의 희

석을 입증하기 위해서는 직접 증거가 필요한가 또는 정황 증거와 같은 간접 증거

만으로도 충분한가의 문제가 그것이다.905)

연방 대법원은 최근의 V ictoria’s Secret 판결906)에서 이러한 논점에 관하여 일응

의 해석 기준을 설정하고 있다.  즉, ① 주 희석화 방지법과 달리 영업상 명성의 

침해에 관한 규정을 두고 있지 않은 연방 희석화 방지법의 해석상 상표 손상에 의

한 희석은 동법에 의해 금지되는 행위 유형에 포함되지 않고,907) ② 동법은 “희석

가능성”이라고 규정하는 대신 “희석이 야기되었을 것”이라고 규정하였기 때문에 

동법이 적용되기 위해서는 실제로 상표의 희석이 발생하였다는 점까지도 입증되어

야 하며,908) 나아가 ③ 간접 증거만으로도 상표의 희석이 충분히 입증될 수 있는 

경우에는 소비자 조사와 같은 직접 증거는 불필요하다고 하여909) 구체적인 사실 

관계에 따라 직접 증거가 필요할 수도 있고 필요하지 않을 수도 있다는 점을 강조

하고 있는 것이다.910)

그러나, 이러한 연방 대법원의 V ictoria’s Secret 판결이 연방 희석화 방지법을 

둘러싼 불명확한 점이 모두 해결하였다고 보기는 어렵고, 오히려 그로 인하여 또

다른 문제가 제기되고 있는 실정이다.911)  예컨대, 구체적으로 어떠한 증거들이 어

떤 상황에서 상표 희석에 관한 직접 증거가 될 수 있는지의 문제라든가912) 또는 

905) Thom as R . Lee, sup ra note 81, a t 862.
906) M oseley  v . V  Secret C atalogue, Inc., 537  U .S . 418 (2003).
907) Id . at 432.
908) Id . at 432-433.
909) Id . at 434.
910) Thom as R . Lee, sup ra note 81, a t 913.
911) Id . at 863.
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구체적인 사실 관계에 따라 정황 증거만으로도 상표 희석이 발생하였다는 점을 입

증할 수 있다고 하지만 오히려 정황 증거에 의해 입증할 수 있는 것은 “희석가능

성”에 지나지 않다는 점에서 위와 같은 판시는 자기 모순적인 것이 아닌지의 문제

가 그러하다.913)  이러한 측면에서, V ictoria’s Secret 판결은 희석화 이론 자체에 

내재되어 있는 근본적인 논쟁을 확인시켜 준 것에 다름 아니라고 보는 주장이 제

기되기도 한다.914)

이처럼, 연방 희석화 방지법에는 많은 불명확한 점들이 내포되어 있으며 이러한 

불명확한 점들은 결국 입법적 결단에 의해 해결되어야 할 성질의 것이라고 하겠

다.915)  그럼에도 불구하고, 연방 희석화 방지법이 유명상표의 소유자에게 있어 상

표 보호를 위한 강력하고도 효과적인 수단이 될 수 있다는 사실 만큼은 부인할 수 

없다.916)  즉, 유명상표임이 인정되기만 하면 경쟁 관계에 있는지 혹은 혼동가능성

이 있는지의 여부를 불문하고 자신의 상표가 가진 영업상 신용에 편승하게 되는 

제3자의 행위 일체를 금지시킬 수 있기 때문이다.917)  다만 상표 소유자들이 직면

하고 있는 문제는, 유명상표라고 인정될 수 있는 기준이 점차 높아지고 있다는 점

이다.918)

912) Id . at 908; W illiam  G . Barber, sup ra note 538, at 65.
913) Thom as R . Lee, sup ra note 81, a t 863-864.
914) Id . at 943.
915) D avid  C . Lee, sup ra note 18, a t 340.
916) Id .
917) Id .
918) Id .
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第5章  不正競爭防止法上 稀釋化 理論의 解釋과 適用

第1節  不正競爭防止法 第2條 第1號 다目의 意義

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 가목의 상품주체 혼동행위와 나목의 영업주

체 혼동행위 이외에 “비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내

에 널리 인식된 타인의 성명⋅상호⋅상표⋅상품의 용기⋅포장 그밖에 타인의 상품 

또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것

을 사용한 상품을 판매⋅반포 또는 수입⋅수출하여 타인의 표식의 식별력이나 명

성을 손상하게 하는 행위”를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하고 있다.  입법 

이유에 따르면, 이는 세계 지적재산권 기구의 유명상표 보호 규범에도 규정되어 

있는 것으로서 유명상표의 이미지와 신용⋅고객흡인력 등이 각종 상품에 분산⋅약

화되는 것을 방지하는 한편 인터넷의 보급⋅확대와 함께 타인의 상표를 도메인 이

름으로 등록⋅사용하여 발생하는 상표 분쟁에 대응하기 위한 규정이라고 한다.919)

위와 같은 부정경쟁방지법 규정을 도입하게 된 필요성은 기존의 법체계만으로 

유명상표와 동일⋅유사한 상표를 혼동가능성이 없는 전혀 별개의 상품⋅서비스에 

사용하는 행위를 방지하는 것이 불충분하였다는 데에서 찾아볼 수 있다.

먼저, 1997. 8 . 22. 개정된 상표법이 “국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상

품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로

서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 

목적을 가지고 사용하는 상표”를 등록 거절 사유 및 등록 무효 사유로 추가하였다

는 것은920) 이미 언급한 바와 같다.921)  위 규정은 지정상품의 동일⋅유사 또는 출

처 혼동의 가능성 여부를 묻지 아니하고 상표의 등록을 허용하지 아니하고 있다는 

919) 산업자원위원회, 앞의 글(주 113), 4면.
920) 상표법 제7조 제1항 제12호⋅제71조 제1항 1호.
921) 제2장 제4절 4. 참조.
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점에서 혼동 이론을 탈피한 것이라고는 볼 수 있으나, 그럼에도 불구하고 위 규정

에 의해서는 단지 상표의 등록 단계에서만 그와 같은 보호가 가능할 뿐이라는 한

계가 있었다.  즉, 상표권의 침해는 상품의 동일⋅유사를 전제로 하기 때문에922) 

유명상표와 동일⋅유사한 상표라고 하더라도 이를 지정상품과 전혀 다른 상품에 

사용한 경우에는 여전히 상표권 침해가 발생한다고 보기 어려웠던 것이다.

또한, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목⋅나목은 상품의 출처나 영업의 주체에 관

하여 혼동이 발생한 경우에는 상품⋅서비스의 동일⋅유사를 문제 삼지 않음으로써 

유명상표의 보호 범위를 확장하고 있으나, 위 규정에 의할 때에도 여전히 혼동가능

성이 요구된다는 점에서 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 전혀 별개의 상품⋅서비

스에 사용함으로써 도무지 어떠한 혼동이 일어난다고 보기 어려운 경우에까지 위 

규정을 적용하기에는 무리가 따를 수밖에 없었다.

이와 관련하여, 대법원은 출처의 혼동이 야기되는 경우에는 상품⋅서비스의 유

사성을 넓게 인정하기도 하고,923) 또한 주지⋅저명상표의 경우에는 그와 동일⋅유

사한 상표가 상표권자의 지정상품과 동일⋅유사한 상품에 사용되지 않았다고 하더

라도 출처의 오인⋅혼동이 일어날 수 있다고 하거나924) 또는 저명상표와 유사한 

상표를 저명상표의 지정상품이 아닌 다른 상품에 사용하더라도 수요자들로서는 상

품의 출처 등에 관하여 혼동을 일으킬 수가 있으므로 그러한 행위는 부정경쟁방지

법 제2조 제1호 가목의 부정경쟁행위에 해당한다고 하여925) 구체적 타당성을 확보

922) 상표법 제66조 제1항 제1호.
923)  1986. 3 . 25 . 선고 85후20 판결(공1986, 710), 대법원 1993. 12. 21 . 선고 92후1844 판결

(공1994상, 536), 대법원 1993. 12 . 21 . 선고 93후1155 판결(공1994상, 539), 대법원 1994. 2 . 
8 . 선고 93후1421⋅1438 판결(공1994상, 1017), 대법원 1996. 6 . 11 . 선고 95도1770 판결(공
1996하, 2258), 대법원 1999. 7 . 9 . 선고 98후2887 판결(공1999하, 1629).

924) 대법원 1986. 10 . 14. 선고 83후77 판결(공1986, 3036), 대법원 1988. 12 . 27. 선고 87후7  
판결(공1989, 231), 대법원 1995. 6 . 13. 선고 94후2186 판결(공1995하, 2399), 대법원 1999. 2 . 
26. 선고 97후3975⋅3982 판결(공1999상, 666), 대법원 2000. 2 . 8 . 선고 99후2594 판결(공
2000상, 591).

925) 대법원 1998. 5 . 22. 선고 97다36262 판결(공1998하, 1706), 대법원 2000. 5 . 12. 선고 98다
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하기 위해 유명상표의 보호 범위를 확장하는 태도를 보여주기도 했다.  그러나, 이

러한 해석론에는 유사하지 않은 것을 유사하다고 의제하여야 하는 근본적인 한계

가 존재할 뿐만 아니라 혼동 이론의 지나친 확장은 이미 해석론의 범위를 초월하

는 것이라는 점에서도926) 그와 같은 해석론만으로 모든 문제점들을 완전히 해결하

기에는 부족할 수밖에 없었다.

이외에도, 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 사용하여 그 “식별력이나 명성을 손

상하게 하는 행위”가 민법상의 불법행위를 구성할 수도 있을 것이나, 불법행위로 

인한 손해배상은 금전배상이 원칙이고927) 나아가 물권적 청구권의 경우와 같은 방

해배제청구가 일반적으로 인정되는 것은 아니다.928)  다만 대법원은 인격권의 침

해로 인한 손해배상의 경우에, 인격권은 물권의 경우와 마찬가지로 배타성을 가지

는 권리로서 그 성질상 일단 침해된 후의 금전배상이나 명예회복처분 등의 구제 

수단만으로는 그 피해의 완전한 회복이 어렵고 손해전보의 실효성을 기대하기 어

려우므로 그 외에 사전예방적 구제 수단으로서 침해 행위의 정지⋅방지 등의 금지

청구권도 인정된다고 판시한 예가 있어서,929) 유명상표의 판매력이나 고객흡인력

에 대한 권리를 물권에 유사한 배타적 권리라고 본다면 위 대법원 판결의 취지에 

비추어 민법상으로도 유명상표의 “식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위”에 대한 

금지청구가 인정될 여지가 있다고 할 수 있다.  그러나, 설령 유명상표의 판매력이

나 고객흡인력에 대한 권리가 물권에 유사한 일종의 배타적 권리라고 하더라도, 

아무런 명문 규정도 없이 단지 해석론만으로 민법상 손해배상의 일반 원칙에 대한 

49142 판결(공2000하, 1371).
926) 布井要太郎, 判例知的財産侵害論, 2000, 312頁.
927) 민법 제763조, 제394조; 대법원 1994. 3 . 22. 선고 92다52726 판결(공1994상, 1295); 대법원 

1996. 7 . 30 . 선고 94다32122 판결(공보불게재), 대법원 1997. 3 . 28. 선고 96다10638 판결(공
1997상, 1202).

928) 민법주해 X V III: 채권(11), 2005, 255-258면.
929) 대법원 1996. 4 . 12. 선고 93다40614, 40621 판결 (집44-1, 323), 대법원 1997. 10. 24. 선고 

96다17851 판결(공1997하, 3574), 대법원 2005. 1 . 17.자 2003마1477 결정(공2005상, 391).
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예외를 설정하면서까지 그에 대해 인격권과 같은 정도의 보호를 인정하는 것이 과

연 타당한 것인지는 여전히 해결되어야만 하는 문제이다.

이처럼, 기존의 상표법⋅부정경쟁방지법상으로는 유명상표와 동일⋅유사한 상표

를 혼동가능성이 없는 전혀 별개의 상품⋅서비스에 사용하는 행위에 대해 상표 사

용 금지를 인정할 수 없었고, 또한 민법의 규정만으로도 그와 같은 사용 금지 처

분이 널리 일반적으로 허용되는 것이라고는 할 수 없다는 점에서, 새로운 입법에 

대한 필요성이 절실하였던 것이다.

이와 같이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 유명상표가 혼동의 위험이 없다

는 이유만으로 유사하지 않은 상품에 자유롭게 사용되는 것을 방지하기 위한 규정

이라는 점에서 이를 희석화 방지 규정이라고 보는 것이 대체적인 것으로 보인

다.930)  그러나 이에 대해서는, 위 규정이 혼동 내지 혼동가능성을 요구하지 않음

을 명확하게 규정하고 있지 않다는 점과 다른 유형의 부정경쟁행위와 손해배상의 

요건을 다르게 규정하고 있다는 점을 들어 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 희

석화 방지 규정이라기보다는 유명상표 보호 규정이라고 보는 것이 타당하다는 반

론도 제기되고 있다.931)

생각건대, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 희석화 방지 규정으로 이해하는 

것이 타당하다고 본다.

먼저, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 규정 자체만으로는 혼동가능성 여부

를 요구하고 있지 않다는 점이 불분명할 수도 있으나, 부정경쟁방지법 제2조 제1

호 가목과 나목이 모두 “동일⋅유사한 상표를 사용하여 혼동을 하게 하는 행위”라

고 규정하고 있는데 반해 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 단지 “동일⋅유사한 

상표를 사용하여 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위”라고만 규정하고 있다는 

930) 정상조, 앞의 책(주 7), 563면; 조정욱, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률상 희석화에 

대한 연구, 서울대학교 법학 제44권 제2호(2003), 106면; 구자현, 희석화조항에 의한 저명상표 

보호와 그 한계에 관한 연구, 서울대학교 석사학위논문(2003), 21면.
931) 육소영, 앞의 글(주 114), 33면.
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점을 비교해 본다면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 혼동 여부를 불문하는 

규정이라고 결론 내릴 수 있다.  또한, 일반 소비자 전체를 대상으로 할 때에는 혼

동과 희석이 동시에 발생할 수 있다는 점에서는932) 위 규정이 혼동 발생 여부를 

요구하지 않는다는 것만으로 이를 희석화 방지 규정이 아니라고 볼 수도 없다.  

대법원 역시 위 규정은 “가목 또는 나목의 규정에 의한 혼동이 발생하지 않더라

도”라는 취지로 해석함이 상당하다고 판시한바 있다.933)

다음으로, 다른 부정경쟁행위와 달리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 대해

서는 고의가 있는 경우에만 손해배상 및 신용회복 책임을 인정하고 있다는 것이 

위 규정을 희석화 방지 규정으로 보지 못할 이유는 전혀 될 수 없다.  특정 규정

이 희석화 방지 규정인지 아닌지의 여부는 전적으로 당해 규정의 입법 목적과 취

지 및 의도 등과 같은 본질적인 측면에서 검토하여야 할 것인데, 구제 수단의 요

건이 일부 다르다는 것은 당해 규정의 본질적인 성격에 아무런 영향을 미칠 수 없

는 것이기 때문이다.  즉, 병렬적으로 규정되어 있는 복수의 침해 행위에 대해 모

두 동일한 요건에서 구제 수단을 인정할 것인지 또는 그 중 일부의 침해 행위에 

대해서는 좀 더 엄격한 요건 하에서 구제 수단을 인정할 것인지는 오로지 각각의 

침해 행위를 어떻게 평가할 것인지에 관한 입법 평가 내지 입법 정책적인 문제일 

뿐인 것이다.  예컨대, 앞에서 본 일본의 부정경쟁방지법은 우리 부정경쟁방지법 

제2조 제1호 다목과 유사한 내용의 부정경쟁행위에 대해서도 다른 여타의 부정경

쟁행위와 동일한 요건 하에서 손해배상 및 신용회복의 청구를 인정하고 있는데,934) 

위와 같은 부정경쟁행위가 일본에서는 희석화 방지 규정인 반면 우리나라에서는 

희석화 방지 규정이 아니라고 보는 것은 전혀 타당하지 않은 결론이라고 밖에 할 

수 없다.

나아가 국회의 심사 보고서에 따르더라도 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 

932) 제2장 제3절 참조.
933) 대법원 2004. 5 . 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).
934) 제2장 제4절 3. 참조.
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유명상표와 동일⋅유사한 상표를 혼동의 위험이 전혀 없는 별개의 상품에 사용하

는 것이 가능하였기 때문에 유명상표의 이미지와 신용⋅고객흡인력 등이 분산⋅약

화되는 것을 방지하기 위하여 신설된 규정이라는 점에서,935) 그 본질은 유명상표

의 재산적 가치를 보호하기 위한 희석화 방지 규정이라고 이해하는 것이 타당할 

것이다.  이와 관련한 하급심 판결례 중, 위 규정은 유명상표의 광고⋅선전 기능 

등이 희석되는 것을 방지하기 위하여 미국의 이론과 판례 등에서 전개된 이른바 

상표 희석화 이론에 근거한 것이라고 설명한 예가 있어서 주목된다.936)

第2節  不正競爭防止法 第2條 第1號 다目의 適用 要件

1. 개설

이상에서 본 것과 같이 희석화 이론을 도입하고 있는 것으로 평가하여야 하는 

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은, “… 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정

당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명⋅상호⋅상표⋅상품의 용기⋅포장 

그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 

사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매⋅반포 또는 수입⋅수출하여 타인의 

표식의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위”를 부정경쟁행위로 규정하고 있다.  

이를 요약하자면, “국내에 널리 알려진 타인의 상표 등과 동일하거나 유사한 것을 

사용하여 그 식별력이나 명성을 손상하는 행위”가 바로 부정경쟁방지법 제2조 제1

호 다목이 규정하고 있는 유명상표 희석행위라고 할 수 있겠는데, 여기에서 위 규

정이 적용되기 위한 요건을 도출해 볼 수 있다.  즉, ① 국내에 널리 인식된 상표 

등과 ② 동일하거나 유사한 것을 ③ 사용하여 ④ 그 식별력이나 명성을 손상하였

935) 산업자원위원회, 앞의 글(주 113), 4면.
936) 서울고등법원 2003. 1 . 22.자 2002라293 결정(판례집불게재).
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을 것이 그 요건이다.  이하에서는 앞에서 자세히 다루었던 연방 희석화 방지법에 

관한 논의를 바탕으로 위 요건에 관해 살펴보기로 한다.

2. 국내에 널리 인식된 상표

(1) “국내에 널리 인식된” 상표의 의의

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 유명상표 희석행위가 성립하기 위해서는 국

내에 널리 인식된 상표를 사용하여야 한다.  따라서, 외국의 유명상표라고 하더라

도 그것이 우리나라에 널리 인식되어 있기만 하면 위 규정에 의한 보호를 받을 수 

있으며,937) 그 상표 소유자가 아직 국내에서 영업을 개시하지 않았다든가 또는 영

업을 개시할 예정이 없다는 등의 사정은 아무런 문제가 되지 않는다.938)

부정경쟁방지법상 “국내에 널리 인식된”이라는 용어의 의미와 관련하여 대법원

은 “국내 전역에 걸쳐 모든 사람들에게 주지되어 있음을 요하는 것이 아니고 국내

의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도”라고 판

시하여 왔다.939)  이는 곧 특정 상표가 부정경쟁방지법상의 보호 대상이 되기 위해

서는 일반 소비자 전체에 대하여까지 알려져 있을 필요는 없다는 의미로서, 이른

바 주지상표940)의 정도로 족하다는 의미라고 이해할 수 있을 것이다.941)

937) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 405면.
938) 神戸地裁 1996. 11. 25. 平4(ワ)2156(判例時報 第1603号, 115頁).
939) 대법원 1980. 12 . 9 . 선고 80다829 판결(공1981, 13507), 대법원 1984. 1 . 24. 선고 83후34  

판결(공1984, 372), 대법원 1995. 7 . 14 . 선고 94도399 판결(공1995하, 2848), 대법원 1996. 5 . 
13.자 96마217 결정(공1996하, 1828), 대법원 1996. 10 . 15. 선고 96다24637 판결(공1996하, 
3393), 대법원 1997. 2 . 5 . 자 96마364 결정 (공1997상, 859), 대법원 1997. 4 . 24.자 96마675  
결정(공1997상, 1551), 대법원 1997. 12. 12 . 선고 96도2650 판결(공1998상, 355), 대법원 

2001. 4 . 10. 선고 2000다4487 판결(공2001상, 1100), 대법원 2003. 9 . 26 . 선고 2001다76861 
판결(공보불게재).

940) 주지상표란 지정상품의 수요자⋅거래자 등의 거래 관계자 사이에서 널리 알려진 상표를 
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그러나, 이러한 해석은 상품⋅영업주체 혼동행위에 있어서는 타당할 수 있을지 

몰라도 유명상표 희석행위에 있어서까지 그대로 유지될 수 있을지는 의문이다.  

유명상표 희석행위는 본질적으로 유명상표의 희석 행위라고 보아야 함은 앞에서도 

살펴보았는데, 희석화 이론이란 기본적으로 유명상표에 내재되어 있는 재산적 가

치를 보호하기 위한 것이라는 점에서 비경쟁적인 사용 등 혼동가능성이 발생하지 

경우에도 그 가치가 손상될 수 있는 상표만이 희석화 이론의 보호 대상이 될 수 

있을 것이고, 그렇다면 수요자⋅거래자 등의 관련 거래자 뿐만 아니라 일반 소비

자 전체에 알려져 있어야 할 필요가 있기 때문이다.  또한, 희석화 이론이 보호하

고자 하는 유명상표의 재산적 가치란 곧 상표의 판매력 내지 고객흡인력과 직결되

는 것이라고 할 수 있고, 이러한 판매력 내지 고객흡인력은 결국 유명상표와 소비

자 사이에 형성된 단일한 연관 관계에서 비롯되는 것인데,942) 특정 상표와 소비자 

사이에 단일한 연관 관계가 형성되어 있다고 인정할 수 있으려면 일반 소비자 전

체에 대해서 상당히 높은 수준의 인지도를 지니고 있어야만 할 것이기 때문이다.

그렇다면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 규정하고 있는 “국내에 널리 인

식된”이란 강학상 주지성을 넘어선 저명성이라고 이해하는 것이 타당하고,943) 따

의미하는 반면 저명상표란 거래 관계자 이외의 일반 공중 대부분에게까지 널리 알려짐으로써 

양질감으로 인한 우월적 지위를 갖게 된 상표를 의미한다[대법원 1984. 1 . 24. 선고 83후34  
판결(집32-1, 146), 대법원 2004. 7 . 9 . 선고 2002후2563 판결(공2004하, 1367)].  상표 등록 거

절 사유와 관련하여 상표법 제7조 제1항 제9호와 제10호는 모두 “수요자간에 현저하게 인식

되어 있는” 상표에 대해 규정하고 있는데, 전자는 주지상표를 의미하고 후자는 저명상표를 의

미하는 것으로 이해하는 것이 일반적이다[대법원 1980. 4 . 22. 선고 80후17 판결(집28-1, 행

121), 대법원 1984. 1 . 24. 선고 83후34 판결(집32-1, 146), 대법원 1993. 3 . 23 . 선고 92후1370 
판결(공1993상, 1299); 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 146⋅156면].

941) 다만, 부정경쟁방지법상의 주지성은 “관련 거래권 상당 부분의 인식”을 의미한다고 보아 

상표법상의 주지성보다 완화하여 이해하는 견해도 있으나[송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 155
면], 상표법과 부정경쟁방지법의 조화를 통해 통일되고 일관된 해석을 도출하기 위해서는 양

자를 동일한 개념으로 이해하는 것이 타당하다고 하겠다.  상표법상의 주지⋅저명성과 부정경

쟁방지법상의 주지⋅저명성 사이의 관계에 관하여는, 정상조, 앞의 책(주 7), 508-511면 참고.
942) 제4장 제3절 3. (1) 참조.
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라서 당해 상품의 수요자⋅거래자 등과 같은 거래 관계자 뿐만 아니라 일반 소비

자 전체에 대해서 널리 알려진 상표만이 위 규정에 의한 보호 대상이 될 수 있다

고 보아야 한다.  즉, 유명성의 판단 주체는 어디까지나 일반 소비자의 관점이 되

어야 한다는 것이다.

이 점은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목을 신설하기 위한 입법 과정에서도 잘 

나타난다.  위 규정은 원래 가목 또는 나목의 보호 대상이 되는 유명상표보다도 

인식 정도를 강화하려는 취지에서 “전국적으로 널리 인식된”이라는 표현을 사용하

고 있었으나,944) 심사 과정에서 문리적으로 “전국적으로”와 “국내에”의 구분이 명

확하지 않고 또한 그 적용 수준에 대하여는 법원의 판단에 따르는 것이 적합하다

는 이유에서 가목⋅나목과 마찬가지로 “국내에 널리 인식된”으로 규정되었던 것이

다.945)  비교법적으로 볼 때에도, 연방 희석화 방지법의 해석⋅운용에 있어 “유명

상표”란 전국적으로 널리 사용되어 관련 상품⋅서비스의 소비자 이외에도 일반 공

중에게 널리 알려진 상표라고 이해하는 것이 일반적이고,946) 일본 부정경쟁방지법

은 아예 “타인의 저명한 표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용하는 행위”를 부정

경쟁행위로 규정하고 있다는 점에서947) 위와 같은 해석이 더욱 타당성을 얻는다고 

할 수 있다.

이에 관한 우리 법원의 태도를 살펴보면, 하급심 판결례 중에는 특정 상표가 부

정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 보호 대상이 되기 위해서는 주지성만으로도 족

943) 정상조, 앞의 책(주 7), 564면; 조정욱, 앞의 글(주 930), 109-114면; 구자현, 앞의 글(주 

930), 58면; 유영선, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률이 규정한 희석화 요건, 사법논집 

제39집(2004), 439면.
944) 산업자원위원회, 앞의 글(주 113), 4⋅8면.
945) 산업자원위원회, 앞의 글(주 113), 8-9면.  한편, 한국법제연구원에서 제공하는 영문 법령에 

의하면 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목을 “… w idely know n to  the public …”이라고 번

역하고 있는데[구자현, 앞의 글(주 930), 57면 주 109)에서 재인용], 이는 주지성 개념이라기보

다는 저명성 개념에 가까운 것임이 분명하다.
946) 제4장 제3절 2. 참조.
947) 제2장 제4절 3. 참조.
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하다고 본 것도 있고948) 저명성까지 필요하다고 본 것도 있다.949)  그러나, 최근 

대법원은 “위 규정의 입법 취지와 그 입법 과정에 비추어 볼 때, 위 규정에서 사

용하고 있는 ‘국내에 널리 인식된’이라는 용어는 ‘주지의 정도를 넘어 저명 정도에 

이른 것’을 … 의미하는 것으로 해석함이 상당하다.”고 판시하여,950) 유명상표 희

석행위에 있어 보호 대상이 되는 상표는 저명한 것이어야 함을 분명히 밝혔다.

이처럼, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 의해 보호되는 유명상표란 결국 일

반 소비자 사이에서까지 널리 알려진 저명상표라고 이해하는 것이 타당하다.  다

만, 상표법상 저명상표에 대한 보호는 “수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인

의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는” 경우에 가능하지만951) 부정

경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 의한 보호는 그와 같은 혼동가능성 여부를 문제 

삼지 않는다는 점에서, 위 규정상의 저명성은 상표법상 인정되는 저명성보다도 더

욱 높은 수준의 것이어야 하겠다.952)  이를 부연하자면, 상표의 유명성을 단계적으

로 구분하여 ① 상표를 최초로 선정⋅사용하여 전혀 알려지지 않은 단계, ② 지정

상품이 어느 정도 유통되고 상당한 광고⋅선전비가 투자되어 이른바 가치있는 점

유상태를 형성한 단계, ③ 관련 거래자⋅수요자의 상당 부분에게 특정 출처의 상

품 표지로서 알려진 단계, ④ 지정상품의 거래자⋅수요자 등 거래 관계자의 압도

적 다수에게 알려진 단계, ⑤ 상표에 관하여 일정의 양질감이 형성되는 등 일반 

공중의 대부분에게 널리 알려진 단계로 나누어 볼 때953) 상표법상의 주지⋅저명성

은 ④단계 내지 ⑤단계 수준의 유명성을 의미하는 반면,954) 부정경쟁방지법 제2조 

948) 서울고등법원 2001. 12 . 11 . 선고 99나66719 판결(판례집불게재), 서울지방법원 북부지원 

2002. 5 . 23. 선고 2001가합3690 판결(판례집불게재), 서울지방법원 2002. 10. 18. 선고 2001가

합35469 판결(하집2002-2, 263).
949) 서울고등법원 2003. 1 . 22.자 2002라293 결정(판례집불게재).
950) 대법원 2004. 5 . 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).
951) 상표법 제7조 제1항 제10호.
952) 정상조, 앞의 책(주 7), 564면.
953) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 148-149면.
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제1호 다목의 “국내에 널리 인식된”이라는 의미는 이보다도 더 나아간 ⑥ 압도적 

다수의 일반 소비자에게 널리 알려진 단계 수준의 유명성을 취득한 경우로 해석하

여야 할 것이다.

(2) 유명성의 판단 기준 및 입증책임

부정경쟁방지법은 국내에 널리 알려진 유명상표인지의 여부를 판단하기 위한 기

준에 관하여는 전혀 언급하고 있지 않아 상표의 유명성에 관한 판단 기준은 전적으

로 법률 해석의 영역으로 남겨져 있었고, 이에 대해 대법원은 상표의 사용기간⋅방

법⋅태양⋅사용량, 영업 규모, 매출액, 판매수량, 선전광고의 종류⋅기간⋅빈도, 동

종의 거래업계의 객관적인 평가, 거래 범위, 상품 거래의 실정 및 사회 통념 등의 

요소가 일응의 판단 기준이 될 수 있다고 판시하여 왔다.955)  이러한 대법원의 태

도는 결국 구체적 사례에서 나타나는 모든 제반 사정을 고려하여야 한다는 것으로 

이해할 수 있을 것이다.

한편, 연방 희석화 방지법은 상표의 유명성을 판단하기 위하여 고려할 요소들로

서 ① 상표의 식별력, ② 지정상품 또는 서비스에 대한 사용 기간 및 범위, ③ 상

표의 광고⋅선전 기간 및 범위, ④ 상표의 지역적 사용 범위, ⑤ 지정상품 또는 서

비스의 거래 경로, ⑥ 거래 지역 및 거래 경로에 있어서 상표 소유자 및 피고의 

상표가 가지는 지명도, ⑦ 기타 제3자에 의한 동일⋅유사 상표의 사용 내역 및 정

도, ⑧ 상표 등록 여부와 같은 요소들을 예시적으로 규정하고 있는데956) 이는 부정

954) 위의 책, 151면.
955) 대법원 1986. 11 . 25. 선고 85후13 판결(집34-3 , 409), 대법원 1987. 12 . 22. 선고 87후57 판

결(공1988, 348), 대법원 1991. 2 . 26 . 선고 90후1413 판결(집39-1, 489), 대법원 1992. 11. 10. 
선고 92후414 판결(공1993상, 113), 대법원 1994. 1 . 25 . 선고 93후268 판결(공1994상, 831), 
대법원 1997. 2 . 5 .자 96마364 결정(공1997상, 59), 대법원 2000. 5 . 12. 선고 98다49142 판결

(공2000하, 1371), 대법원 2001. 9 . 14 . 선고 99도691 판결(공2001하, 2287).
956) 각각의 요소들에 관하여 자세한 내용은 제4장 제3절 2. (2) 참조.
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경쟁방지법의 해석에 있어서도 좋은 참고가 될 수 있다고 본다.

상표의 유명성은 부정경쟁방지법의 적용을 위한 요건 사실이 된다는 점에서 유

명성의 판단 기준이 되는 위 요소들은 요건 사실을 추인케 하기 위한 간접 사실들

에 해당한다고 할 수 있다.  즉, 상표의 유명성은 요건 사실이기 때문에 그에 관한 

입증책임은 결국 사용금지 등을 청구하는 당사자에게 있을 것인데, 유명성이라는 

개념은 그 자체로 추상적이고 포괄적인 것이므로 이를 직접적으로 입증할 수는 없

기 때문에,957) 입증 책임을 부담하는 당사자로서는 간접적으로 유명성의 판단 기

준이 되는 위 요소들을 입증하는 수밖에 없는 것이다.

(3) 유명상표의 예

부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목의 적용이 문제된 사안에서 법원이 위 규정의 

보호 대상이 될 수 있다고 본 유명상표에는 다음과 같은 것들이 있다.

• 성락958) ― 교회

• 세콤959) ― 경비⋅보안 서비스업

• 송월960) ― 타올⋅면직물 제품

• G U C C I961) ― 의류⋅가방⋅시계⋅귀금속 및 액세서리 등

• L O U IS V U IT TO N 962) ― 가방

• M BC 963) ― 방송통신업

• R O L LS-R O Y C E 964) ― 자동차⋅항공기 및 관련 부품

957) 사법연수원, 부정경쟁방지법, 2004, 13면.
958) 서울지방법원 북부지원 2002. 5 . 23. 선고 2001가합3690 판결(판례집불게재).
959) 서울중앙지방법원 2005. 8 . 26. 선고 2004가합91385 판결(판례집불게재).
960) 부산지방법원 2004. 11 . 18. 선고 2003가합22113 판결(판례집불게재).
961) 서울중앙지방법원 2004. 10. 29 . 선고 2004가합63595 판결(판례집불게재).
962) 서울지방법원 서부지원 2003. 5 . 30. 선고 2003가합2178 판결(판례집불게재).
963) 서울북부지방법원 2004. 11. 11 . 선고 2004가합2018⋅3363 판결(판례집불게재).
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• SO N Y 965) ― 전자기기 등

• T IFFA N Y 966) ― 보석⋅귀금속 기타 패션 제품

• V IA G R A 967) ― 발기기능장애 치료제

(4) 유명성의 판단 시점

연방 희석화 방지법은 상표 소유자의 상표가 유명성을 취득한 이후에 행하여진 

제3자의 사용 행위만을 규제의 대상으로 하고 있으므로968) 침해 행위시를 기준으

로 유명성 여부를 판단하여 동법의 적용 여부를 결정하게 된다.  그러나, 부정경쟁

방지법은 이 점에 관하여 아무런 규정을 두고 있지 않기 때문에 상표 소유자의 상

표가 유명성을 취득하기 이전에 행하여진 제3자의 사용 행위에 대해서도 적용될 

수 있는지가 문제된다.

이 문제에 대해 대법원은, 부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구에 있어서 제2

조 제1호 가목 소정의 타인의 상표 등이 국내에 널리 인식되었는지 여부는 사실심 

변론종결시를 기준으로 판단하여야 한다고 판시한 이래969) 제2조 제1호 다목의 경

우에도 마찬가지라고 판시하여,970) 최소한 금지청구에 있어서는 반드시 제3자의 

상표 사용이 유명성 취득 이후에 행하여졌을 것을 요구하고 있지는 않다.

연방 희석화 방지법과 같이 유명성의 판단 시기에 관한 규정을 두고 있지 않은 

부정경쟁방지법의 해석상, 사용금지청구에 있어서는 일단 객관적으로 부정경쟁방

지법의 보호가 가능한 사실 관계가 형성된 이상 그 시점부터 보호를 인정하는 것

964) 대법원 2004. 2 . 13. 선고 2001다57709 판결(공2004상, 456).
965) 서울지방법원 2002. 10 . 18. 선고 2001가합35469 판결(하집2002-2, 263).
966) 서울지방법원 2003. 8 . 7 . 선고 2003카합1488 판결(각공2003-2, 261).
967) 대법원 2004. 5 . 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).
968) Lanham  A ct §43(c)(1)[15 U .S .C . §  1125(c)(1)].
969) 대법원 2004. 3 . 25. 선고 2002다9011 판결(공2004상, 688).
970) 대법원 2004. 5 . 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).
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이 유명상표를 널리 보호하고자 하는 부정경쟁방지법의 취지에도 부합할 뿐만 아

니라 이로 인해 상대방의 이익이 부당하게 침해된다고도 할 수 없으므로, 위 대법

원 판결은 타당하다고 보인다.  특히, 사용금지청구는 과거의 행위에 대한 응보적 

해결을 위한 것이 아니라 장래의 침해에 대한 예방적 조치라는 점에서도 굳이 침

해 행위 당시에 유명성을 취득하고 있었어야 한다고 볼 논리 필연적인 이유는 없

다고 보인다.  같은 이유에서, 신용회복청구에 있어서도 상표의 유명성은 사실심 

변론종결시를 기준으로 판단하면 될 것이다.

그러나, 사용금지청구 및 신용회복청구와 달리 손해배상청구는 그 본질이 과거

의 침해 행위에 대한 응보 내지 원상복구라는 측면에 있다.  또한, 희석화 이론은 

유명상표의 재산적 가치를 보호하기 위한 이론이라는 점을 고려해 보면, 제3자의 

사용 행위 당시에 당해 상표가 유명성을 취득하지 못한 경우에는 애초에 침해될 

수 있는 재산적 가치가 존재하지 않은 것이라고 보아야 하고, 따라서 유명상표의 

소유자에게 어떠한 손해가 발생하였다고도 볼 수 없다.  게다가, 손해배상청구에 

있어서까지 사실심 변론종결시설을 취하는 경우에는 애초에 발생하지 않았던 손해

배상청구권이 이후 상표가 유명성을 취득하기만 하면 제3자의 사용 행위 당시로 

소급하여 발생한다는 불합리한 결론에 도달하게 된다.  그리고, 위 대법원 판결에 

의하더라도 금지청구에 있어서 상표의 유명성 여부를 사실심 변론종결시를 기준으

로 판단하여야 한다는 것일 뿐이고 동일한 기준을 손해배상청구에 있어서까지 적

용하여야 한다는 취지는 결코 아니다.  그렇다면, 유명상표 희석행위를 이유로 하

는 손해배상청구에 있어서는 위 대법원 판결의 결론과 달리 제3자의 사용 행위 당

시를 기준으로 상표의 유명성 여부를 판단하는 것이 타당하다고 본다.  이처럼 손

해배상청구에 있어서의 유명성 판단 시점과 사용금지청구 및 신용회복청구에 있어

서의 유명성 판단 시점이 달라지는 것은 각 청구의 본질적 차이에 기인한 것일 뿐

이고, 그것이 서로 모순되거나 충돌하는 결론이라고는 할 수 없을 것이다.971)

971) 일본 최고재판소는, 부정경쟁행위로 인한 금지청구의 경우에는 사실심 변론종결시에, 손해

배상청구의 경우에는 상대방의 사용 행위시에 각각 상표의 유명성이 구비되어 있어야 한다고 
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다만, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 또는 나목과 달리 부정경쟁방지법 제2

조 제1호 다목의 경우에는 유명성 취득 이전부터 계속되어 온 제3자의 상표 사용 

행위에 대해서 제3자에게 부정한 목적이 없는 한 그 적용이 배제되기 때문에,972) 

제3자에게 부정한 목적이 없는 경우에는 유명성의 판단 시점을 소 제기시로 보거

나 사실심 변론종결시로 보거나에 관계없이 제3자의 사용 행위가 적법한 것으로 

인정될 것이므로, 이 한도에서 유명성의 판단 시점에 관한 위와 같은 논의는 부정

경쟁방지법 제2조 제1호 가목 또는 나목에 비해 그 실익이 반감된다고 하겠다.  

즉, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 있어서 유명성의 판단 시점에 관한 논의

는 원고의 상표가 유명성을 취득하기 이전에 그와 동일⋅유사한 상표를 사용하던 

피고가 원고 상표의 유명성 취득 이후에 부정한 목적을 가지고 이를 계속 사용하

는 경우에 한해서만 의미를 가질 수 있는 것이다.973)  이렇게 볼 때, 유명상표 소

유자와 선사용자의 관계가 문제된 것도 아닌 사안에 대하여 “부정경쟁방지법 제4

판시한바 있다[最高裁 1988. 7 . 19. 昭61(オ)30⋅31(民集 第42券 第6号, 489頁)].
972) 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제3호.
973) 그런데, 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제3호의 “국내에 널리 인식되기 전”이라는 규정

을 부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목의 “국내에 널리 인식된”이라는 규정과 달리 단지 주지

성만을 의미하는 것으로 해석한다면, 원고 상표가 주지성을 취득한 이후에 개시된 피고의 상

표 사용 행위에 대해서도 부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목이 적용될 수 있을 것이므로, 원

고 상표의 주지성 취득 이후 유명성 취득 이전에 피고의 사용 행위가 개시된 경우에는 유명

성의 판단 시점에 관한 위와 같은 논의가 실익을 가질 수 있을 것이다.  그러나, 법률 규정과 

그에 관한 시행령 규정에 동일한 표현이 사용된 경우 특별한 사정이 없는 한 그 의미를 서로 

다르게 해석할 이유는 없고, 또한 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제3호의 “국내에 널리 인

식되기 전”이라는 규정이 특히 유명성이 아니라 주지성을 의미한다고 해석하여야 할 이론적 

근거나 정책적 필요성도 보이지 않으므로, 법률과 시행령 사이의 통일적인 해석이라는 측면에

서 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제3호의 “국내에 널리 인식되기 전”이라는 규정 역시 단

순히 주지성만을 의미하는 것이 아니라 부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목과 같은 수준의 유

명성을 의미하는 것으로 해석하여야 한다.  결국, 원고 상표의 주지성 취득 이후 유명성 취득 

이전에 피고의 사용 행위가 개시된 경우라고 하더라도 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제3
호에 의해 면책될 수 있다고 보아야 하고, 따라서 이 경우에도 특별히 유명성의 판단 시점을 

논할 실익은 없다고 보는 것이 타당하다.
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조에 의한 금지청구에 있어서 제2조 제1호 다목의 경우에도 타인의 상표 등이 국

내에 널리 인식되었는지 여부는 사실심 변론종결시를 기준으로 판단하여야 한다.”

고 판시한 위 대법원 판결은, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 경우에는 가목

이나 나목과 달리 동법 시행령 제1조의2 제3호의 적용을 받는다는 차이점을 간과

함으로써 유명성의 판단 시점에 관한 논의가 갖는 의미를 충분히 파악하지 못한 

측면이 있다고 하겠으나, 다만 원론적인 측면에서는 유명성의 판단 시점에 관한 

하나의 기준을 제시하고 있다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있지 않을까 한다.

(5) 보호 대상과 관련한 그 밖의 문제점

가. 상품 외장 및 영업 외관의 보호

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 그 보호 대상을 좁은 의미의 상표에 한정하

고 있는 것이 아니라 일체의 상품⋅영업 표지로 확장하고 있으므로, 이른바 상품 

외장이나 영업 외관 역시 희석화 방지의 대상이 될 수 있음이 규정상 분명하다.974)  

하급심 판결례 중에도 유명상표가 부착된 상품을 판매함에 있어 그 매장이 특징적

인 내⋅외부 장식 및 상품 배열을 갖추고 있는 경우에는 이러한 매장 외벽⋅내부

의 장식 및 상품 배열 자체만으로 그 매장이 고객에 대하여 제공하는 제품 및 서

비스의 수준을 보증하게 되기 때문에, 이러한 점이 소비자들에게도 널리 인식되어 

있는 경우에는 제3자가 매장의 내⋅외부 장식 및 진열 방법을 모방한 경우 부정경

쟁방지법 제2조 제1호 다목의 유명상표 희석행위에 해당할 수 있다고 본 것이 있

다.975)

다만, 상품 외장이나 영업 외관이 위 규정에 의해 보호되기 위해서는 그것이 특

974) 이 점에서, 연방 희석화 방지법상 상품 외장이 보호 대상에 포함될 것인지에 관하여 다투

어지고 있는 것과는 다르다고 하겠다.  제4장 제3절 2. (4) 나. 참조.
975) 서울중앙지방법원 2004. 10. 29 . 선고 2004가합63595 판결(판례집불게재).
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정한 상품 또는 서비스의 출처로서 인식되고 있어야 한다는 점에서, 장기간 계속

적⋅독점적⋅배타적으로 사용되거나 지속적인 선전⋅광고 등에 의하여 그 색상⋅도

안 등이 갖는 차별적 특징이 일반 소비자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 

상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되고 우월적 지위를 획득할 정도에 이

른 경우에만 비로소 위 규정에 의한 보호 대상이 될 수 있을 것이다.976)  하지만 

이는 어디까지나 예외적인 현상으로서, 상품 외장이나 영업 외관이 당해 상품⋅서

비스의 기능이나 효과와 필연적으로 결부되어 있는 경우 그와 같은 상품 외장이나 

영업 외관은 위 규정에 의한 보호 대상이 될 수 없고 다만 특허법이나 디자인 보

호법 등에 의해 보호될 수 있을 뿐이다.977)  그와 같은 상품 외장이나 영업 외관에 

대해서까지 부정경쟁방지법에 의한 보호를 인정하는 경우에는, 독창적인 기술적 

사상에 대하여 일정 기간 동안의 독점⋅배타적인 보호를 인정하고 그 기간이 경과

한 후에는 이를 일반 공중의 소유로 하여 자유롭게 이용할 수 있도록 하려는 특허 

등의 제도가 부정경쟁방지법에 의한 무기한의 보호를 통해 형해화될 수 있기 때문

이다.978)

976) 대법원 1994. 12. 2 . 선고 94도1947 판결(공1995상, 526), 대법원 1996. 11 . 26. 선고 96도

2295 판결(공1997상, 147), 대법원 1996. 11. 27 .자 96마365 결정(공1997상, 72), 대법원 1997. 
4 . 24 .자 96마675 결정(공1997상, 1551), 대법원 2001. 2 . 23. 선고 98다63674 판결(공2001상, 
723), 대법원 2001. 4 . 10 . 선고 98도2250 판결(공2001상, 1167), 대법원 2001. 9 . 14. 선고 99
도691 판결(공2001하, 2287), 대법원 2002. 2 . 8 . 선고 2000다67839판결(공2002상, 657).  하지

만, 대법원의 위와 같은 판시는 상품 표지로서의 식별력에 관한 판단과 유명성에 관한 판단이 

혼재되어 있다는 문제점이 있다.  물론, 실제 사안에 있어서 식별력과 유명성이 어느 정도 연

관관계를 가질 수밖에 없다고는 하더라도, 양자는 엄연히 별개의 개념이므로 논리적으로는 식

별력에 관한 판단이 유명성에 관한 판단에 선행했어야 하는 것이 아닌가 한다.
977) 東京地裁 2001. 3 . 27. 平12(ワ)12675(判例タイムズ 第1083号, 269頁), 東京地裁 2002. 1 . 

30. 平12(ワ)12838(判例タイムズ 第1101号, 263頁), 東京地裁 2002. 12. 19. 平13(ワ)12434(判
例タイムズ 第1133号, 257頁).

978) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 408면.
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나. 특정 범위의 거래 관계자 사이에서만 유명한 상표의 보호

이미 살펴본 것과 같이, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 “국내에 널리 알려

진” 상표란 일반 소비자 전체에 대해서 상당히 높은 수준의 인지도를 지니고 있는 

상표를 의미한다고 보아야 하고, 따라서 관련 수요자⋅거래자 등의 거래 관계자 

사이에서만 유명한 이른바 주지상표의 경우에는 위 규정에 의한 보호를 받을 수 

없는 것이 원칙이다.  즉, 제3자의 상품⋅서비스가 유통되는 시장에서 상표 소유자

의 상표가 널리 알려져 있지 않은 경우에는 애초에 상표의 희석 자체가 발생할 여

지가 없기 때문에, 일부 거래 관계자 사이에서만 유명한 상표를 그와 전혀 별개의 

소비자에 대해 사용하는 행위는 위 규정의 적용 범위에 포섭될 수 없는 것이다.  

바꾸어 말하자면, 소비자층의 중복이 발생하는 경우에만 상표의 희석이 발생할 수 

있는데, 여기에서 한 걸음 더 나아가 특정 범위의 거래 관계자 사이에서만 유명한 

상표와 동일⋅유사한 상표라고 하더라도 이를 같은 범위의 거래 관계자에 대해서 

사용한 경우에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 의해 보호될 수 있는 것 아

닌가 생각해 볼 수도 있다.

유명상표에 대해서만 상표의 희석을 인정하는 연방 희석화 방지법상으로도 위와 

같은 경우에는 동법이 적용될 수 있다는 것이 대체적인 법원의 실무 경향임은 앞

에서 이미 살펴보았다.979)  그러나, 특정 범위의 거래 관계자 사이에서만 유명한 

상표를 그와 동일한 범위의 거래 관계자에 대하여 사용하는 경우에는 각각의 상표 

사용자 사이에 경쟁 관계에 인정될 수 있을 것이므로 이는 전통적인 혼동가능성 

이론에 의해 해결되어야 하는 영역이라고 보아야 한다.  이러한 경우에까지 희석

화 이론을 적용하고자 하는 것은 부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목의 적용 범위를 

지나치게 확장하는 것으로서 상표법이 추구하고자 하는 공익과 사익의 균형⋅조화

를 깨뜨리는 것에 다름 아니다.  게다가, 위와 같은 경우에 부정경쟁방지법 제2조 

979) 제4장 제3절 2. (4) 가. 참조.
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제1호 다목을 적용하게 되면, 극단적으로 거래 관계자의 범위를 어떻게 설정하느

냐에 따라 위 규정의 적용 여부가 결정된다는 결론에 도달하게 되는데 이 역시 불

합리하다.

그렇다면, 특정 범위의 거래 관계자에게만 널리 알려진 상표를 이와 동일한 범위

의 소비자에 대해 사용한다고 해서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 적용된다고 

보아서는 안된다.  위 규정은 이른바 저명상표를 보호하기 위한 것이고, 따라서 이

와 같은 경우에도 여전히 당해 상표가 일반 소비자 사이에서 어느 정도의 지명도를 

가지는지가 중요하게 취급되어야 할 것이다.  결국, 특정 범위의 거래 관계자 사이

에서 널리 알려진 상표를 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목상 유명상표의 특수한 

개념으로 이해할 것이 아니라, 여전히 당해 상표가 일반 소비자 사이에서 어느 정도

의 지명도를 가지는지에 따라 위 규정의 적용 여부를 결정해야 할 것이다.

다. 상표법상 등록될 수 없는 상표의 보호

미등록 상표라고 하더라도 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 보호 대상이 될 

수 있음은 이미 언급한 바와 같다.980)  또한, 상표의 유명성과 식별력은 엄연히 구

별되는 개념이므로981) 식별력이 없는 상표라고 하더라도 계속적인 사용에 의해 특

정 출처를 나타내는 상표로서 식별력을 취득하고 나아가 일반 소비자 사이에서도 

널리 알려진 경우에는 위 규정의 보호 대상이 될 수 있다고 보아야 한다.  그렇다

면, 여기에서 더 나아가, 상표법상 등록될 수 없는 상표의 경우에도 그것이 일반 

소비자 사이에서 널리 알려진 경우에는 위 규정에 의해 보호될 수 있다고 보아야 

하는가?

생각건대, 상표법과 부정경쟁방지법은 그 기능과 목적이 동일하다고 하더라도 

서로 보호 대상과 요건⋅절차 등을 달리하는 전혀 별개의 성문 법률이고, 따라서 

980) 제5장 제1절 4. (2) 참조.
981) 제4장 제3절 2. (2) 가. 참조.
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각각의 법률이 정하고 있는 요건을 충족하고 있는지에 따라 그 적용 여부를 결정

하여야 한다고 본다.982)  즉, 상표법과 부정경쟁방지법 중 어떤 하나의 법률에 의

한 보호 가능성 여부가 다른 법률에 의한 보호 가능성 여부를 정당화하거나 또는 

제한하는 관계에 있는 것이 아니라, 각각 독립적인 보호 요건에 따라 보호 가능성 

여부가 결정되는 관계에 있는 것이고, 따라서 두 법률 모두에 의해 보호받을 수 

있는 경우가 발생할 수 있는 것과 마찬가지로 어느 하나의 법률에 의해서만 보호

될 수 있는 경우도 발생할 수 있다고 보아야 하는 것이다.  또한, 상표법은 미등록 

유명상표의 보호에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않기 때문에 이러한 경우 

부정경쟁방지법 제15조에 의해 상표법이 우선 적용된다고 볼 것도 아니다.

그렇다면, 상표법상 등록될 수 없는 상표라 하더라도 여전히 부정경쟁방지법 제

2조 제1호 다목에 의해서는 보호될 수 있다고 하겠다.  예컨대, 상표 등록을 받고

자 하는 상품 또는 그 상품의 포장 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만으

로 된 상표983)라고 하더라도 그것이 특정한 상품 또는 서비스의 출처로서 장기간 

계속적⋅독점적⋅배타적으로 사용되거나 지속적인 선전⋅광고 등에 의하여 그 색

상⋅도안 등이 갖는 차별적 특징이 일반 소비자에게 특정한 품질을 가지는 특정 

출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되고 우월적 지위를 획득할 정

도에 이른 경우에는984) 얼마든지 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 의해 보호될 

수 있을 것이다.  또한, 타인의 선출원 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 등록 

상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표985)라고 하더라도 장기

간의 사용과 막대한 비용의 투자 등을 통해 오히려 미등록 사용자의 상표가 일반 

소비자에게 널리 알려지는 경우도 얼마든지 생각해 볼 수 있는데, 이러한 경우 미

등록 사용자는 등록 상표권자 이외의 제3자986)에 대해서는 여전히 부정경쟁방지법 

982) 제5장 제1절 4. 가. 참조.
983) 상표법 제7조 제1항 제13호.
984) 제5장 제2절 2. (5) 가. 참조.
985) 상표법 제7조 제1항 제7호.
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제2조 제1호 다목에 의한 보호를 주장할 수 있는 것이다.  대법원이 상품의 보통 

명칭987)이라고 하더라도 그 글자체 등에 특수한 기교가 더하여지고 그것이 특정인

에 의하여 오랫동안 사용됨으로써 거래계에서 어떤 특정인의 상품을 표시하는 것

으로 식별력을 갖추게 된 때에는 부정경쟁방지법률 제2조 제1호 가목에 의해 보호

받을 수 있다고 판시한 것 역시988) 같은 맥락에서 이해할 수 있을 것이다.

결국, 상표법상 등록될 수 없는 상표라고 하더라도 여전히 부정경쟁방지법 제2

조 제1호 다목에 의해서는 보호될 수 있다고 해석하는 것이 타당하다고 본다.  상

표법상의 강력한 보호가 주어지지 않는 상표라고 해서 부정경쟁방지법에 의한 보

호까지 받지 못한다고 보아야 할 논리 필연적인 이유는 없다.  위와 같은 결론은 

상표법과 부정경쟁방지법이 각각 별개의 독립된 성문법으로 존재하는 법현실상 당

연한 귀결일 뿐이고 그것이 상표법과 부정경쟁방지법 사이의 모순이라거나 충돌이

라고 볼 것은 아니다.  또한, 그와 같이 해석하는 것이 시간⋅비용의 투자 등과 같

은 상표 사용자의 노력을 통해 상표에 화체된 재산적 가치를 보호하고자 하는 부

정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 목적에도 부합한다고 하겠다.  다만, 상표법과 

부정경쟁방지법이 동일한 기능과 목적을 가지는 법률이라는 점을 고려해볼 때 상

표법상 등록될 수 없는 상표가 부정경쟁방지법에 의해서 보호될 수 있다는 것은 

바람직하지 못한 결론이고, 또한 이러한 경우 현실적으로 타당한 결론을 도출하기 

위해 부정경쟁방지법을 우선 적용하는 것은 상표법 우선의 원칙에 관하여 규정하

고 있는 부정경쟁방지법 제15조의 취지에도 반하기 때문에, 이는 입법적으로 해결

해야 할 과제에 해당한다는 지적은 참조할 만하다.989)

986) 미등록 사용자와 등록 상표권자와의 관계에 있어서는 해석상 여전히 등록 상표권자가 우

선한다고 볼 수밖에 없다.  자세한 내용은 제5장 제1절 4. 나. 참조.
987) 상표법 제6조 제1항 제1호.  이러한 상품의 보통 명칭은 사용에 의해 식별력을 취득한 경

우에도 등록될 수 없다(상표법 제6조 제2항).
988) 대법원 2003. 8 . 19.자 2002마3845 결정(공2003하, 1991).
989) 정상조, 앞의 글(주 935), 156면.
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3. 동일⋅유사한 상표

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 정하고 있는 유명상표 희석행위가 성립하기 

위해서는, 앞에서 살펴본 유명상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하여야 한다.

상표권 침해에 있어 상표의 동일⋅유사 여부는 그 외관⋅칭호⋅관념의 세 가지 

면에서 객관적⋅전체적⋅이격적으로 관찰함으로써 판단하는 것이 통상적이며,990) 

이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목⋅나목의 해석에 있어서도 마찬가지이

다.991)  이러한 방법론은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 동일⋅유사성을 판

단함에 있어서도 여전히 유효할 것이다.

다만,  상표법 또는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목⋅나목의 동일⋅유사성에 

관한 판단 기준은 거래의 통념상 상품 출처에 관하여 일반 소비자 또는 거래 관계

자로 하여금 오인⋅혼동을 가져올 우려가 있는지의 여부를 기준으로 하는 것이라

는 점에서,992) 혼동가능성 여부와는 상관없이 상표의 재산적 가치의 침해 여부를 

문제 삼는 희석화 이론에 있어서는 그대로 적용하기 어려운 점이 있다.  유명상표 

희석행위의 본질은 일반 소비자로 하여금 단일한 출처를 표시하는 유명상표를 복

수의 출처와 연관시켜 인식하게 함으로써 상표의 재산적 가치를 침해하는 데에 있

기 때문에, 설령 각각의 상표가 객관적인 의미에서 완전히 동일할 필요까지는 없

990) 대법원 1994. 9 . 9 . 선고 94후1077 판결(공1994하, 2648), 대법원 1994. 10 . 11. 선고 94후

784 판결(공1994하, 2992), 대법원 1995. 5 . 26. 선고 95후64 판결(공1995하, 2272), 대법원 

1995. 10 . 12. 선고 95후941 판결(공1995하, 3787), 대법원 1996. 3 . 12. 선고 95후1432 판결

(공1996상, 1267), 대법원 1996. 6 . 11 선고 95후1616 판결(공1996하, 2189), 대법원 1998. 7 . 
10 선고 97후2903 판결(공1998하, 2119).

991) 대법원 1978. 7 . 25. 선고 76다847 판결(집26-2 , 민229), 대법원 2001. 2 . 23 . 선고 98다

63674 판결(공2001상, 723), 대법원 2005. 1 . 27 . 선고 2004도7824 판결(공2005상, 385).
992) 대법원 1994. 9 . 9 . 선고 94후1077 판결(공1994하, 2648), 대법원 1994. 10 . 11. 선고 94후

784 판결(공1994하, 2992), 대법원 1995. 5 . 26. 선고 95후64 판결(공1995하, 2272), 대법원 

1995. 12 . 22. 선고 95후1265 판결(공1996상, 550), 대법원 1996. 3 . 12. 선고 95후1432 판결

(공1996상, 1267), 대법원 1996. 4 . 9 . 선고 95후1692 판결(공1996상, 1406).
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다고 하더라도, 최소한 일반 소비자의 관점에서 볼 때 양자가 사실상 동일하다는 

인상을 가질 수 있을 정도로는 유사하여야 하는 것이다.  이 문제에 관하여 미국

의 판결례들은 대체적으로, 각각의 상표가 본질적으로 동일(essen tially  sam e)하여

야 한다거나,  소비자의 입장에서 각각의 상표를 연관시켜 인식할 수 있을 정도로 

유사(su fficient sim ilarity  to  evoke in  con su m ers an  in stin ctive  m en tal associa-

tion)하여야 한다거나, 각각의 상표가 동일하거나 거의 동일하다고 볼 수 있을 정

도(id entical or nearly  id entical)여야 한다거나, 또는 상표 사이에 실질적 유사성

(very  or substantially  sim ilar)이 존재하여야 한다고 하여 상당히 높은 수준의 유

사성을 요구하고 있음은 앞에서 살펴본 것과 같다.993)  또한, 일본의 경우에도 희

석화 이론에 있어서 상표의 동일⋅유사성은 해당 상표가 유명상표를 인식하게끔 

할 수 있는지 또는 유명상표를 용이하게 연상시킬 수 있는지의 여부를 중심으로 

판단해야 한다는 견해가 제시되고 있다는 점은 시사하는 바가 크다고 하겠다.994)

예컨대, 유명상표 A의 소유자가 이를 자신의 상품 a에 사용하고 있었는데 제3자

가 상표 A ’를 상품 b에 사용한 경우를 생각해 보자.  상표 A ’가 소비자로 하여금 

단순히 유명상표 A를 연상하게 하는 정도에 불과하고 두 상표가 서로 동일하다는 

인상을 가지게 할 정도가 아니라면, 이러한 경우 소비자의 관점에서 볼 때 유명상

표 A가 상품 b를 나타내는 표지라고 인식하지는 않을 것이고, 따라서 유명상표 A

의 단일성이 침해되었다고는 볼 수 없다.  그러나 여기에서 한 걸음 더 나아가, 유

명상표 A와 상표 A ’가 사실상 동일하다고 볼 수 있을 정도로 유사하다면 소비자

의 입장에서는 유명상표 A가 상품 b를 나타내는 표지라고 인식하게 될 것이고, 따

라서 이 경우에는 유명상표 A의 단일성이 침해되었다고 할 수 있어 상표의 희석

993) 제4장 제3절 4. (1) 참조.
994) 田村善之, 前掲注(101), 246頁; 小野昌延, 不正競争防止法概説, 1994, 163頁.  다만, 일본의 

하급심 판결례는 이 경우에도 여전히 상표의 외관⋅칭호⋅관념에 기초한 인상⋅기억⋅연상 

등으로부터 상표의 동일⋅유사성을 판단하여야 한다고만 판시하고 있는 것으로 보인다[大坂

地裁 1999. 3 . 11 . 平8(ワ)4074(判例タイムズ 第1023号, 257頁); 東京地裁 2001. 7 . 19. 平13
(ワ)967(判例タイムズ 第1123号, 271頁)].
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을 인정할 수 있는 것이다.

그렇다면, 제3자가 사용하고 있는 상표가 단지 유명상표를 연상시킴으로써 어

떠한 후원⋅협력 관계가 있다는 인식을 유발하는 정도의 유사성만으로는 희석화 

이론이 적용될 수 없고, 따라서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 규정하고 있

는 동일⋅유사성이란 상표법이나 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목⋅나목상의 

동일⋅유사성보다도 좀 더 높은 수준의 것을 의미한다고 해석해야 한다.  생각건

대, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 제3자의 상표 사용으로 인해 일반 소비자

의 입장에서 하나의 유명상표가 서로 다른 복수의 상품 출처로서 기능한다고 인식

할 수 있는 경우에 적용되어야 하는 것이므로, 위 규정에서 정하고 있는 동일⋅유

사성이란 사실상의 동일성을 의미한다고 보아야 하는 것이 아닐까 한다.

이러한 사실상의 동일성을 판단함에 있어서는 제3자의 의도⋅상표의 식별력⋅상

표의 기술적(記述的) 의미와 같은 요소들이 중요하게 고려될 수 있을 것이다.  예

컨대, 제3자가 고의 내지 악의로 유명상표와 유사한 상표를 사용하였거나 상표의 

식별력이 강한 경우에는 각각의 상표가 사소한 부분에서 차이가 있다고 하더라도 

전체적⋅본질적으로는 동일성이 인정될 여지가 클 것이다.  반대로, 제3자의 상표 

사용이 지정상품의 특성을 기술 내지 설명하는 것인 경우에는 소비자로 하여금 당

해 상표가 단지 기술적 표지에 불과하다고 인식하게 할 가능성이 크다는 점에서 

각각의 상표가 유사하지 않다고 보아야 하는 경우도 있을 것이다.

4. 상표의 사용

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 “사용”하

여 그 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위를 규제하고 있는데, 상표법이 “사

용”의 개념에 관하여 구체적인 규정을 두고 있는 것995)과 달리 부정경쟁방지법은 

995) 상표법 제2조 제1항 제6호.
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그와 같은 규정을 두고 있지 않다는 점에서 위 규정상의 “사용” 개념이 어떠한 것

인지 문제된다.  이에 관해, 혼동초래행위의 금지를 궁극의 목적으로 하는 부정경

쟁방지법상으로는 상표의 사용 태양이 문제되지 않는다는 점에서 상표의 상표적 

사용만을 규율하는 상표법과 구별된다고 설명하기도 한다.996)  그러나, 부정경쟁방

지법 제2조 제1호 다목은 혼동가능성 여부와 관계없이 유명상표의 희석화를 방지

하기 위한 규정이라는 점에서 위 설명이 그대로 들어맞는다고 하기는 어렵다고 하

겠다.

상표의 희석이란 결과적으로 유명상표가 가지는 단일한 연관 관계를 침해하는 

것이라고 보아야 하고,997) 그렇다면 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목을 희석화 

방지 규정으로 이해하는 한 위 규정상의 “사용”은 유명상표와 상품 사이의 단일한 

연관 관계를 침해하는 행위로서의 의미를 갖는다고 보아야 한다.  여기서, 유명상

표와 상품 사이의 연관 관계를 침해한다는 것은 곧 기존의 상품과는 전혀 다른 상

품에 대하여 새로운 연관 관계를 형성하게 한다는 의미이므로, 결국 부정경쟁방지

법 제2조 제1호 다목의 “사용”이란 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 기존의 지정

상품과는 다른 새로운 상품의 출처 표시로서 사용하는 것을 의미한다고 구체화 할 

수 있을 것이다.

따라서, 유명상표를 그 기술적(記述的) 의미로 사용하는 것이나 또는 기존의 지

정상품을 지칭하기 위하여 사용하는 것은 모두 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목

의 사용 개념에 포함되지 않는다고 보아야 한다.  전자의 경우에는 상표가 상품의 

특징이나 기능을 설명하는 것일 뿐 그 출처를 표시하기 위하여 사용된 것이 아니

라는 점에서, 후자의 경우에는 새로운 출처 표시로서 기능하는 것이 아니라 단지 

기존의 출처를 그대로 표시하는 것이라는 점에서 그러하다.  예컨대, 비교 광고에

서 유명상표를 사용하는 경우에는 이를 자신의 상품 출처로서 사용하는 것이 아니

라 여전히 유명상표 소유자의 상품을 나타내는 표지로서 사용하는 것이기 때문에 

996) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 232면 주 200).
997) 제4장 제3절 1. 참조.
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비교 광고 그 자체만으로는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 상표 사용에 해당

한다고 볼 것이 아니다.  이렇게 본다면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 “사

용”은 여전히 “상표적 사용”을 의미하는 것이라고 해석하여야 하고, 상표법상 상

표권의 효력이 미치지 아니하는 범위에서의 사용 행위998)는 대부분 기술적인 성격

을 갖는 것이어서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 사용 개념에도 포함되지 않

는다고 할 수 있을 것이다.

이와 관련하여 일본의 판결례 중에는, 유명상표의 희석에 관하여 규정하고 있는 

부정경쟁방지법 제2조 제1항 제2호의 “사용”은 출처표시 및 자타상품식별을 가능

하게 하는 것이어야 한다는 전제 하에 모형 총을 제작⋅판매하면서 실제 총의 유

명상표를 부착한 것은 그 상표를 모형 총의 출처로서 사용한 것이지 자신의 상품 

출처로서 사용한 것이 아니므로 유명상표 희석행위에 해당하지 않는다고 본 예가 

있으며,999) 이외에 서적의 내용이나 특징을 설명하는 제호는 자타상품 식별기능을 

갖지 못하기 때문에 타인의 서적 제호와 동일⋅유사한 제호를 사용하였다고 하더

라도 유명상표 희석행위에 해당하지 않는다고 한 예도 보인다.1000)  이처럼 “사용”  

개념을 제한하고 있는 일본의 판결례들은 우리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목

의 해석에 있어서도 좋은 참고가 될 수 있을 것이다.

998) 상표법 제51조 제1항.
999) 東京地裁 2000. 6 . 29 . 平10(ワ)21508⋅23338(判例タイムズ 第1044号, 221頁).
1000) 東京地裁 1999. 2 . 19. 平10(ワ)18868(判例タイムズ 第1004号, 246頁).  일본의 경우, 서적

의 제호나 음반의 타이틀에 대해서는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 하는 것이 법원의 대

체적인 실무였는데[東京地裁 1988. 9 . 16. 昭62(ワ)9572(判例タイムズ 第684号, 227頁); 東京地

裁 1994. 4 . 27. 平4(ワ)3845(判例タイムズ 第872号, 284頁); 東京地裁 1995. 2 . 22. 平6
(ワ)6180(判例タイムズ 第881号, 265頁)], 위 판결은 부정경쟁방지법의 해석에 있어서도 같은 

맥락에서 접근한 것이라고 할 수 있겠다.



- 194 -

5. 식별력 또는 명성의 손상

(1) 개설 ― 부정경쟁방지법상 금지되는 희석화의 유형

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 사용하여 

그 식별력이나 명성을 “손상”하게 하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하고 있다.1001)  

위 규정이 상표의 희석을 방지하기 위한 것이고, 상표의 희석에는 전통적으로 상

표의 “약화”와 “손상” 두 가지 유형이 있다고 논의되어 왔다는 사실을 고려해 보

면,1002) 위 규정은 마치 상표의 “약화”에 의한 희석화는 부정경쟁행위에 해당하지 

않는다는 듯한 인상을 준다.  국회의 심사 보고서에 의하더라도, 위 규정은 유명상

표의 식별력이나 명성을 손상시키는 경우뿐만 아니라 약화시키는 경우까지 보호 

대상으로 하는 선진 외국과 달리 용어의 모호함으로 인한 남용 가능성을 제한하기 

위해 유명상표를 손상시키는 경우에만 적용되도록 하기 위한 것이라는 점에서,1003) 

위와 같이 상표의 약화에 의한 희석화는 부정경쟁방지법상 유명상표 희석행위에 

해당하지 않는다고 볼 여지가 크다.

그러나, 상표의 약화에 의한 희석화가 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 보는 

것은 다음과 같은 이유에서 타당하지 않다.  먼저, 상표의 “약화”와 “손상”은 강학

상 논의되고 있는 희석화의 유형일 뿐 그 자체가 일반적인 침해 유형과 관련하여 

법적으로 정립된 개념이라고는 할 수 없다.  또한, 국회의 심사 보고서는 약화와 

손상을 구별하여 사용하면서도 다른 한편으로 마치 약화의 정도가 심해지면 손상

1001) 이 점에서 단지 “사용”하기만 하면 부정경쟁행위가 된다고 규정하고 있는 일본 부정경쟁

방지법과 다르다.  일본의 경우에는 이처럼 사용으로 인한 결과를 요구하지 않고 단지 침해 

금지청구권의 행사 요건만을 문제 삼고 있기 때문에 희석화 방지 규정의 적용 범위가 상대적

으로 넓은 것으로 보인다.  일본에 있어서 희석화 방지 규정의 적용 사례에 관해서는 青山紘

一, 不正競争防止法(事例⋅判例), 2002, 74-77頁 참고.
1002) 제2장 제2절 1. 참조.
1003) 산업자원위원회, 앞의 글(주 113), 4면.
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으로 발전되는 관계에 있는 것처럼 이해하고 있는데, 상표의 약화와 손상은 개념

상 전혀 별개의 희석화 유형이지 그러한 단계적 관계에 있는 것이 결코 아니다.  

상표의 약화와 손상을 위와 같은 관계에 있는 것으로 이해하는 것은 약화와 손상

에 관한 전통적인 개념 구분을 무시한 채 이를 “희석가능성”과 “실제 희석으로 인

해 야기된 결과”의 관계와 혼동한 것에 다름 아니다.  게다가, “식별력에 대한 손

상”이란 희석화 이론의 본질에 비추어 볼 때 완전히 모순되는 개념이다.  즉, 상표

의 식별력에 관한 희석은 개념상 약화에 해당하는 것이고, 상표의 손상은 그 명성

이나 신용에 관한 침해이기 때문이다.1004)

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 유명상표의 재산적 가치를 보호하기 위한 

규정으로서 그 취지가 식별력과 명성의 보호에 있다고 할 것이므로, 위 규정이 상

표의 명성에 대한 손상만을 금지하고자 하는 것은 아니라고 보아야 한다.  예컨대, 

부정경쟁방지법의 개정에 관한 국회의 심사 보고서는 선진 외국의 경우와 달리 희

석이라는 용어의 모호함으로 인한 남용 가능성을 고려하여 유명상표를 손상시키는 

경우에만 개정안이 적용되도록 제한하고 있다고 하면서도,1005) 다른 한편으로는 상

표의 약화에 해당하는 것이 분명한 “K O D A K  상표를 피아노에 사용하는 행위”를 

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 의해 금지되는 부정경쟁행위의 예로 제시하고 

있다.1006)  이러한 점에 비추어 본다면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 입법 

의도는 상표의 손상 뿐만 아니라 상표의 약화까지도 규제 대상으로 하는 한편 다

만 그 남용 가능성을 우려한 것이라고 이해하는 것이 타당하다.  만일 위 규정이 

약화에 의한 희석화를 그 적용 대상에서 제외하는 것이라면 이는 희석화 방지 규정

이 아니라 상표의 명성을 보호하기 위한 특별 불법행위 규정의 성격을 갖게 되는

1004) 제2장 제2절 1. 참조.  이 점에서, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 식별력 또는 명성

의 손상을 부정경쟁행위로 규정하고 있는 것은 희석화 개념에 대한 잘못된 이해에서 비롯된 

것이라고 지적하기도 한다[조정욱, 앞의 글(주 930), 117면].
1005) 산업자원위원회, 앞의 글(주 113), 4면.
1006) 위의 글, 3면.
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데, 이는 오히려 위 심사 보고서에 나타난 것처럼 유명상표의 이미지와 신용⋅고객

흡인력 등이 각종 상품에 분산⋅약화되는 것을 방지하겠다는1007) 입법 취지와도 

배치되는 결론이라고 할 수밖에 없다.

게다가, 연방 희석화 방지법에 관한 논의에서도 살펴 보았듯이, 전통적인 의미에

서의 상표 희석이란 약화에 의한 희석화를 의미하는 것이고 오히려 손상에 의한 

희석화는 상표 희석의 본질과 부합하지 않는다는 비판이 제기되고 있는데,1008) 위 

규정이 약화에 의한 희석화를 부정경쟁행위에서 제외하는 것으로 해석하는 것은 

이와 같은 논의의 추세에도 반한다.

이 점에 관하여 분명하게 판시하고 있는 대법원 판결례는 아직까지 나오지 않고 

있으나, 실무상으로는 상표 약화에 의한 희석화 역시 부정경쟁방지법 제2조 제1호 

다목의 적용을 받는다고 해석하는 것이 대체적인 경향으로 보인다.  즉, 유명상표

와 동일한 도메인 이름을 등록한 후 생칡즙⋅칡수 등의 건강 보조 식품을 판매한 

경우,1009) 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 무단 사용하여 명품 브랜드점 분양 사

업을 영위한 경우,1010) 인터넷상에서 가방 제품을 선전⋅광고하면서 유명상표와 동

일⋅유사한 상표를 사용한 경우,1011) 명품 매장의 내⋅외부 장식 및 진열 방법을 

모방한 후 병행 수입품 및 위조품 등을 판매한 경우, 1012) 도메인 이름 및 웹사이

트에 이를 원고의 유명상표를 사용한 경우1013)에도 위 규정에 따른 유명상표 희석

행위가 성립한다고 본 것이다.

이처럼, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 전통적인 의미에서의 상표 약화와 

1007) 위의 글, 4면.
1008) 제2장 제2절 3. 및 제4장 제2절 참조.
1009) 대법원 2004. 5 . 14 . 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).
1010) 서울지방법원 2003. 8 . 7 . 선고 2003카합1488 판결(각공2003-2, 261).
1011) 서울지방법원 서부지원 2003. 5 . 30 . 선고 2003가합2178 판결(판례집불게재).
1012) 서울중앙지방법원 2004. 10 . 29. 선고 2004가합63595 판결(판례집불게재).
1013) 서울지방법원 북부지원 2002. 5 . 23. 선고 2001가합3690 판결(판례집불게재), 부산지방법

원 2004. 11 . 18. 선고 2003가합22113 판결(판례집불게재).
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손상 모두를 부정경쟁행위로 규정하고 있는 것으로 이해하여야 한다.1014)  위 규정

을 이해함에 있어 손상은 약화보다 더 심한 정도의 침해 유형을 의미한다고 해석

하거나1015) 또는 상표의 약화는 위 규정의 적용 대상에서 제외된다고 해석하는 것

은1016) 개념적으로 약화와 손상의 관계를 희석가능성과 실제 희석의 결과 사이의 

관계와 혼동한 것이거나 또는 위 규정의 입법 의도를 전체적으로 파악하지 못하고 

있는 것이라고 밖에는 할 수 없다.  위 규정을 입법함에 있어 그 남용 가능성을 

제한하는 것이 중요한 고려 사항이었다고는 하더라도, 이러한 목적은 위 규정의 

적용 요건을 엄격하게 판단함으로써, 즉 유명상표인지의 여부나 동일⋅유사한 상

표인지의 여부 및 식별력이나 명성이 손상되었는지의 여부를 엄격하게 판단함으로

써 달성하여야 할 것이지, 희석화 이론의 기본적인 개념 자체를 왜곡하거나 축소

함으로써 해결하여야 하는 것은 아니다.

이러한 측면에서, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 굳이 “손상”이라는 부적

절한 용어를 사용함으로써 위 규정의 적용 범위를 한정하려고 한 것은, 위 규정이 

일반적인 상표의 약화보다는 심한 정도의 침해 유형만을 규제하려고 하였다든가 

또는 상표의 약화를 그 적용 대상에서 제외하려고 한 것이 아니라, 위 규정이 적

용되기 위해서는 단지 희석가능성이 존재한다는 것만으로는 부족하고 나아가 상표

가 실제로 희석되었다는, 즉 상표의 식별력이나 명성이 실제로 “손상”되었다는 구

체적인 결과가 발생하여야 한다는 점을 의미하는 것이라고 해석하여야 한다.1017)  

한편, 약화에 의한 희석화의 경우에는 실제로 상표의 희석이 발생하였어야 하지만 

1014) 정상조, 앞의 책(주 7), 566면; 유영선, 앞의 글(주 943), 443면.
1015) 문삼섭, 부정경쟁방지법의 개정 내용 및 이유 ― 유명상표 희석화방지규정 중심, 정보통

신정책연구원 연구협력회의 자료집(2001), 14면.  조정욱, 앞의 글(주 930), 118면도 결론적으

로는 같은 취지인 것으로 보인다.
1016) 구자현, 앞의 글(주 930), 52면; 백태승⋅표호건, 미등록상표의 보호필요성과 보호 방안, 한

국발명진흥회 지적재산권연구센터(2000), 156면; 이대희, 인터넷과 지적재산권, 2002, 260-261
면.

1017) 정상조, 앞의 책(주 7), 566-567면.
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손상에 의한 희석화의 경우에는 상표 희석의 가능성만으로도 충분하다는 견해도 

있으나,1018) 구체적인 사안에 있어서 약화에 의한 희석화와 손상에 의한 희석화가 

언제나 분명하게 구별되는 것은 아니고 나아가 실제로 상표 희석이라는 결과가 필

요한지의 여부에 관하여 약화에 의한 희석화와 손상에 의한 희석화를 구별할 이유

는 전혀 없다는 점에서 위와 같은 견해에는 찬성하기 어렵다.  위 견해는 손상에 

의한 희석화의 경우 비난 가능성이나 침해 정도가 크고 또한 직접적⋅즉각적으로 

발생하기 때문에 상대적으로 쉽게 포착할 수 있다는 점을 근거로 제시하지만, 이

는 손상에 의한 희석화의 경우 실제 희석이 발생하였다는 사실을 보다 쉽게 입증

할 수 있다는 점을 시사해 줄 뿐이어서 특히 손상에 의한 희석화의 경우에만 희석

가능성만으로 충분하다는 점에 대한 논리적인 근거는 될 수 없다고 본다.  결국 

위 견해는 상표 희석의 결과가 필요한지의 문제를 상표 희석의 입증이 가능한지의 

문제와 결부시키는 오류를 범한 것에 다름 아니라고 하겠다.

이와 관련하여, 부정경쟁방지법은 “부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상의 이

익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자”에 대하여 부정경쟁행위의 금지청구권을 

인정하고 있어서 마치1019) 희석화의 가능성만 존재하면 금지청구권을 행사할 수 

있는 것처럼 볼 여지도 있다.  그러나, 상표의 희석이라는 사실과 그로 인해 발생

하게 되는 구체적인 경제적 손해는 어디까지나 구별되어야 한다.1020)  즉, 위 규정

에 의한 금지청구권을 행사함에 있어서는 상표의 재산적 가치 감소로 인한 구체적

인 손해의 내용이나 범위를 특정하거나 계량화할 필요까지는 없고 다만 추상적으

로 어떠한 손해가 현존한다는 점만 밝히면 충분하나, 그럼에도 불구하고 실제로 

1018) 유영선, 앞의 글(주 943), 449-450면.  미국의 경우에도 같은 취지의 논의를 찾아볼 수 있

으나[Joseph  J. G alvano, There Is No “Rational Basis” for Keeping It a “Secret” Anymore: 
Why The FTDA’s “Actual Harm” Requirement Should Not Be Interpreted The Same Way for 
Dilution Caused by Blurring As It Is for Dilution Caused by Tarnishing, 31 H ofstra Law  
R eview  1213 (2003)], 그다지 지지를 받고 있는 것으로는 보이지 않는다.

1019) 부정경쟁방지법 제4조 제1항.
1020) 제4장 제4절 1. 참조.
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상표의 식별력이나 명성이 손상되었다는, 즉 실제로 희석이 발생하였다는 점은 입

증하여야 하는 것이다.1021)  이러한 해석이야말로 앞에서 살펴본 희석화 이론의 연

혁과 본질에 반하지 않으면서도 국회의 심사 보고서에 나타난 부정경쟁방지법 제2

조 제1호 다목의 입법 의도와 관련 규정을 전체적으로 조화롭게 이해하는 길이라

고 하겠다.

(2) 식별력 또는 명성의 의의

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 유명상표의 식별력 또는 명성을 손상하게 

하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하고 있는바, 위 규정이 보호하고자 하는 가치는 

유명상표의 식별력 또는 명성이라고 할 수 있다.1022)

그러나, 위 규정이 희석화 이론을 도입한 것이라는 점을 고려해 볼 때 여기서 

말하는 “식별력”이란 통상적인 의미에서의 그것과는 다르게 보아야 한다.  즉, 일

반적으로 식별력이 높은 상표일수록 더욱 강한 보호가 주어져야 할 필요성이 인정

된다고 하더라도, 희석화 이론은 상표의 식별력 그 자체를 보호하기 위한 것이 아

니라 제3자의 사용으로 인해 일반 소비자 사이에 형성되어 있던 상표와 상품간의 

단일한 연관 관계가 훼손되는 것을 방지하기 위한 것이기 때문이다.1023)  희석화 

이론이 보호하고자 하는 상표의 재산적 가치란 그것이 일반 소비자에 대해 가지는 

판매력이나 고객흡인력을 의미하는 것이고, 이러한 판매력이나 고객흡인력은 상표

가 곧 특정 출처를 나타낸다는 단일한 연관 관계로부터 비롯되는 것이다.  다시 

말하면, 애초부터 소비자 사이에서 복수의 출처를 나타내는 표지라고 인식되고 있

는 상표의 경우에는 제3자의 사용에 의해서도 상표와 출처 사이의 단일한 연관 관

1021) 정상조, 앞의 책(주 7), 567면.
1022) 이 점에서, 연방 희석화 방지법이 상표의 식별력에 대한 희석 행위에 대해서만 규정하고 

있는 것과는 다르다고 하겠다.  제4장 제2절 참조.
1023) 제4장 제3절 3. (1) 참조.
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계가 침해될 여지가 없다는 점에서, 이러한 경우에는 희석화 이론이 적용되지 않

는 것이다.

그렇다면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 규정하고 있는 “식별력”이란 통

상적인 의미에서의 “자타상품을 구별하게 해 주는 능력”이 아니라 “상표와 그 출

처 사이의 단일한 연관 관계를 나타내는 능력”을 의미한다고 해석하여야 한다.  

이렇게 보면, 위 규정의 “식별력”은 엄밀한 의미에서는 상표의 “단일성”을 나타내

는 것이라고 할 수 있다.1024)  식별력과 단일성을 이와 같이 정확히 구별하지 않는 

경우에는 희석화 이론에 관하여 불필요한 오해를 가져올 수도 있는데, 예컨대 기

술적(記述的) 표현으로 구성된 보호 표지가 전체로서 2차적으로 식별력을 얻었다고 

하더라도 제3자가 사용한 부분만으로는 아무런 식별력이 없다는 이유에서 유명상

표 희석행위에 해당하지 않는다고 판단한 하급심 판결례1025)에는 그러한 오해의 

잔재가 남아 있는 것으로 보인다.  또한, 일상 용어나 기술적 표현에 관하여는 유

1024) 연방 희석화 방지법에서도 식별력과 단일성을 혼용하고 있음은 이미 살펴본 것과 같다.  
제4장 제3절 3. (2) 참조.

1025) 서울고등법원 2003. 1 . 22 .자 2002라293 결정(판례집불게재).  이 사안에서 법원은 “K orea  
First Bank” 상표는 오랜 기간의 사용을 통해 2차적으로 식별력을 취득한 것이므로 그 전체

로서만 식별력을 가질 뿐이고 그 일부분에 불과한 “K orea First” 문구는 원래가 기술적인 것

으로서 독립적인 식별력이 없다는 점 등을 들어 위와 같이 판시하였다.  물론, 이 판결의 대

체적인 취지가 원고 상표의 일부분만으로는 출처표시로서의 의미가 없고 따라서 그 전체를 

비교 대상으로 삼아야 한다는 데에 있다고는 하더라도, 이러한 결론을 도출하기 위해서는 위 

판시에서와 같이 식별력 여부를 문제 삼을 것이 아니라, 원고 상표와 피고 상표의 동일⋅유사

성을 판단함에 있어서 각각의 상표를 전체로서 비교하여야 한다는 점을 보다 더 직접적이고 

명시적으로 설시하였어야 한다고 본다.  “K orea F irst”  상표는 “K orea First Bank” 상표를 

연상하게 하는 정도에 불과할 뿐 나아가 양자가 서로 같은 출처를 나타낸다고 할 수 있을 정

도로 동일하다고는 할 수 없기 때문이다.  일본의 판결례 중에는, 비록 혼동가능성 여부가 문

제된 사건이기는 하지만, 위 사건과 같이 사용을 통해 2차적 식별력을 취득한 상표의 경우에

는 그 동일⋅유사성을 판단함에 있어서 각 상표의 구성 부분을 별개로 비교할 것이 아니라 

상표 전체를 하나로 보아 비교하여야 한다고 한 예가 있어 참고할 만하다[東京地裁 1993. 2 . 
24. 平1(ワ)17170(判例時報 第1455号, 143頁)].
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명상표 보호를 위해 꼭 필요한 경우가 아닌 한 위 규정의 적용을 유보하여야 한다

는 견해1026) 역시 식별력과 단일성의 혼동에서 비롯된 오해인 것으로 보인다.  일

상 용어나 기술적 표현이라고 하더라도 계속적⋅반복적으로 널리 사용됨으로써 특

정한 단일의 출처를 나타내는 것으로 일반 소비자 사이에서 인식되는 경우에는 얼

마든지 위 규정의 보호 대상이 될 수 있기 때문이다.1027)

이와 관련하여 대법원은, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 입법 취지와 그 

입법 과정에 비추어 볼 때 위 규정에서 사용하고 있는 “식별력의 손상”은 “특정한 

표지가 상품 표지나 영업 표지로서의 출처표시기능이 손상되는 것”을 의미한다고 

해석함이 상당하다고 판시하여,1028) 막연하나마 위 규정이 보호하고자 하는 것이 

상표의 식별력 자체가 아니라 상표와 출처 사이의 연관 관계에 있음을 어느 정도

는 인식하고 있는 것으로 보인다.  또한, 하급심 판결례 중에는 위 규정의 “식별력

을 손상하게 하는 행위”란 상품이나 서비스를 식별하게 하고 그 출처를 표시하는 

저명상표의 식별력⋅단일성⋅독특함⋅명성 등이나 기능이 감소하게 하는 것을 의

미한다고 할 수 있다고 판시한 예가 있는데,1029) 상표 희석의 요건으로서 단일성 

개념을 인식하였다는 점에서는 평가할 만하나 여전히 식별력과 단일성을 엄밀히 

구분하지 못하고 있다는 점에서는 아쉽다고 하겠다.

물론, 창의적이거나 조어적이어서 본래부터 식별력이 높은 상표는 암시적⋅기술

적 상표에 비해 단일한 출처에서만 사용될 가능성이 더 높을 것이고, 따라서 이러

한 한도 내에서는 상표의 식별력과 단일성이 어느 정도의 상관 관계를 가진다고 

할 수 있다.  그러나, 창의적이고 조어적인 상표라 하더라도 이를 복수의 출처에서 

사용하는 경우도 있을 수 있고, 반대로 암시적이거나 기술적인 상표라 하더라도 

단일한 출처에서만 사용되는 경우도 얼마든지 상정할 수 있을 것이라는 점에서, 

1026) 조정욱, 앞의 글(주 930), 119면.
1027) 제5장 제2절 2. (5) 다. 참조.
1028) 대법원 2004. 5 . 14 . 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).
1029) 서울지방법원 2003. 8 . 7 . 선고 2003카합1488 판결(각공2003-2, 261).
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식별력이 높은 상표라고 해서 언제나 단일성이 인정되는 것도 아니고 또한 식별력

이 낮은 상표라고 해서 반드시 단일성이 부정되는 것도 아니다.  즉, 식별력과 단

일성은 하나의 상표에 있어서 서로 전혀 별개의 성질인 것이다.

한편, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 규정하고 있는 “명성”은 그 입법 과

정에 비추어볼 때1030) 손상에 의한 희석화를 염두에 둔 것으로 보인다.  그러나, 

구체적인 사안에 있어서 약화에 의한 희석화와 손상에 의한 희석화를 구별하기란 

어려운 경우가 많을 뿐만 아니라, 재산권에 대한 침해와 인격권에 대한 침해가 구

별되는 것처럼 상표의 명성에 대한 침해는 본질적으로 상표의 재산적 가치를 보호

하고자 하는 희석화 이론과는 부합하지 않는 면이 있다는 점에서,1031) 위 규정의 

“명성”을 해석함에 있어서도 결국에는 유명상표가 단일한 상품⋅서비스의 출처로

서 기능하는 능력이라는 측면을 중요하게 고려할 수밖에 없다.  특히, 유명상표의 

명성을 훼손함으로써 그 소유자의 인격을 침해하는 것과 마찬가지의 결과를 가져

오는 경우에는 굳이 부정경쟁방지법에 의하지 않더라도 민법상 인격권 침해의 법

리에 따라 그 행위를 금지할 수 있을 것이므로, 부정경쟁방지법상 상표의 명성을 

손상하게 하는 행위를 금지하는 실익은 상표 소유자의 인격권 침해에는 미치지 않

는 정도의 행위를 금지하는 데에 있다고 할 수 있는데, 만일 상표 자체의 명성만

을 훼손하는 행위를 단일성 침해 여부와 관계없이 모두 금지하여야 한다고 본다면 

이는 결과적으로 상표의 명성을 그 소유자의 인격과 동일시하는 것과도 마찬가지

라고 할 수 있어서 부당하다.  유명상표라는 이유만으로 그 자체의 명성을 상표 

소유자의 인격과 같은 정도로 보호하여야 할 합리적 타당성은 전혀 찾아볼 수 없

기 때문이다.  따라서, 위 규정을 해석함에 있어서 유명상표의 명성을 손상하게 하

는 행위란 결국 “유명상표의 명성을 훼손하는 방법으로 그 단일한 연관 관계를 침

해하는 행위”라고 이해하여야 할 것이다.

정리하자면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 보호하고자 하는 가치는 유명

1030) 산업자원위원회, 앞의 글(주 113), 3면.
1031) 제2장 제2절 3. 참조.
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상표의 “식별력 또는 명성”인 것처럼 규정되어 있으나, 위 규정이 본질적으로 희

석화 이론을 도입하기 위한 것이라는 측면에서 볼 때, 이는 유명상표가 단일한 출

처 표지로서 기능하는 능력, 즉 유명상표의 단일성이라고 해석하여야 한다.  희석

화 이론이란 제3자의 사용으로부터 상표의 재산적 가치를 보호하는 데에 그 목적

을 두고 있는 것이고, 이러한 상표의 재산적 가치는 상표와 출처 사이에 형성되어 

있는 단일한 연관 관계로부터 파생되는 것이라는 점에서, 희석화 이론의 보호 가

치는 식별력이나 명성 그 자체가 아니라 종국적으로는 상표의 단일성이라고 보아

야 하기 때문이다.

이러한 단일성을 판단함에 있어서는 어디까지나 일반 소비자의 인식을 그 기준

으로 하여야 한다.  즉, 일반 소비자 대부분이 당해 상표를 특정한 출처와 배타적

으로 연관시켜 인식하는 경우에 그 상표는 단일성을 가진다고 볼 수 있는 것이다. 

다만, 실제 거래 현실에서는 유명상표와 동일⋅유사한 상표가 전혀 존재하지 않는

다는 것은 상정하기 어렵다는 점에서, 상표의 단일성은 절대적인 것이 아니라 실

질적인 것으로 충분하다고 본다.  즉, 일반 소비자가 인식하지 못하는 상표 사용 

내지는 유명상표의 소유자가 금지하여야 할 필요성을 느끼지 못할 정도의 상표 사

용만으로는 상표의 단일성을 인정하는 데에 아무런 장애가 되지 않는 것이다.  또

한, 동일한 상표에 관해 지정상품⋅서비스를 달리하여 다수의 등록이 이루어진 경

우라고 하더라도 현실적으로 일반 소비자가 당해 상표를 특정한 출처와 배타적으

로 연관시켜 인식하는 한 그러한 사정만을 들어 단일성을 부정할 수는 없다고 본

다.  나아가, 단일한 출처란 실명인지 또는 익명인지의 여부를 불문한다고 할 것이

며, 이는 상품⋅서비스 그 자체를 의미하는 것이 아니기 때문에 하나의 상표가 다

양한 종류의 상품이나 서비스에 두루 사용되는 경우에도 일반 소비자 대다수가 그 

상표를 특정한 소유자만의 표지로서 인식하고 있는 한 상표의 단일성이 인정될 수 

있을 것이다.
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(3) 손상의 의의

위에서 살펴본 것처럼, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 규정하고 있는 “손

상”은 전통적인 의미에서의 상표 약화와 대비되는 의미가 아니다.  이는 위 규정

이 적용되기 위해서는 단지 희석가능성이 존재한다는 사실만으로는 부족하고, 나

아가 실제로 희석의 결과가 발생하여야 한다는 것을 의미하는 것이다.  대법원은, 

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 “식별력의 손상”이 “특정한 표지가 상품 표지

나 영업 표지로서의 출처표시기능이 손상되는 것”을 의미한다고 해석함이 상당하

다고 하면서도 실제로 그와 같은 손상이 발생하였는지가 입증되었는지의 여부를 

판단하지 않은 채 단지 유명상표와 동일⋅유사한 영업 표지를 사용하였다는 이유

만으로 만연히 위 규정을 적용하였는데,1032) 이는 결국 희석가능성이 존재하기만 

하면 위 규정이 적용될 수 있다는 것에 다름 아니어서 유명상표 소유자를 지나치

게 보호하는 결과를 가져오게 되어 타당하지 않다고 하겠다.

상표 희석 여부의 판단 방법과 관련하여, 희석의 결과가 발생하였는지의 여부를 

판단하기 위해서는 소비자의 주의 정도를 중요하게 고려하여야 한다든가1033) 또는 

제3자에 의한 사용 여부⋅상표의 식별력⋅상표의 관념적 의미⋅상표 사용자의 악

의 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여야 한다고 설명하기도 한다.1034)  이러한 

설명은 모두 앞에서 살펴보았던 Lexis 판결1035)에서 법원이 제시한 6가지의 고려 

요소1036)에 그 근거를 두고 있는 것으로 보인다.1037)  그러나, L exis 판결에 관하여 

논의하였던 바와 같이,1038) 법원이 상표 희석 여부를 판단하기 위한 고려 요소로서 

1032) 대법원 2004. 5 . 14 . 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).
1033) 정상조, 앞의 책(주 7), 569면.
1034) 조정욱, 앞의 글(주 930), 118-122면.
1035) M ead  D ata C entral, Inc. v . Toyota M otor Sales, U .S .A ., Inc., 875 F .2d  1026 (2d  C ir. 

1989).
1036) Id . a t 1035.  제3장 제4절 2. (1) 다. 참조.
1037) 정상조, 앞의 책(주 7), 569면; 조정욱, 앞의 글(주 930), 118면.
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제시하고 있는 것들은 대부분 혼동가능성 여부를 판단하기 위한 것들로서, 이를 

그대로 적용하는 것은 상표 희석과 혼동가능성을 제대로 구별해주지 못한다는 점

에서 타당하지 않다.

상표 희석 여부를 결정함에 있어서는 동일⋅유사한 상표를 사용함으로써 유명상

표의 단일성이 침해되었는지의 여부를 무엇보다도 중요하게 고려하여야 하고, 또

한 그것으로 충분하다.  지금까지 논의하였던 것처럼, 상표의 희석이란 곧 유명상

표의 단일성이 침해됨으로써 그것이 가지고 있는 판매력이나 고객흡인력과 같은 

재산적 가치가 훼손되는 것을 의미하기 때문이다.

예컨대, 단일한 출처를 나타내는 것이라고 인식되어 있는 유명상표와 동일한 상

표를 제3자가 작은 마을의 개인 세탁소 상호로 사용하는 경우를 생각해 보자.  이

와 같은 제3자의 상표 사용은 일반 소비자의 관점에서 전혀 인식할 수 없다거나 

또는 유명상표의 소유자가 이를 금지하여야 할 필요성을 전혀 느끼지 못하는 것이

라고 보아야 하고, 따라서 이러한 경우에는 유명상표가 단일 출처로서 기능하는 

능력을 실질적으로 감소시키거나 훼손할 가능성조차 인정하기 어렵다.  즉, 이는 

희석가능성조차 인정할 수 없는 경우이고 따라서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다

목의 “손상”에 해당하지 않는다.

이와 비해, 단일한 출처를 나타내는 것이라고 인식되어 있는 유명상표와 동일한 

상표를 제3자가 비교적 넓은 지역에 걸쳐 기업적인 세탁소 체인점 상호로 사용하

는 경우에는 일반 소비자로 하여금 유명상표와 세탁소 체인점 사이에 새로운 연관 

관계가 형성하게 할 가능성이 있고, 따라서 유명상표의 단일성이 실질적으로 침해

될 우려가 인정된다.  즉, 희석가능성은 인정될 수 있다.  다만, 이것만으로 위와 

같은 제3자의 상표 사용이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 “손상”에 해당한다

고 볼 수는 없고, 나아가 이로 인해 일반 소비자들이 실제로 유명상표를 세탁소 

체인점과 연관시켜 인식하게 되는 정도에 이르렀다면 비로소 유명상표가 실제로 

1038) 제3장 제4절 2. (1) 사. 참조.
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희석된 것이고 따라서 위 규정의 “손상”에 해당한다고 하겠다.

이와 같이 유명상표의 단일성이 실제로 희석되었다는 사실을 어떻게 입증하여야 

할 것인지도 문제된다.  이 점에 관하여 연방 희석화 방지법의 해석상 전문가의 

감정이나 소비자 조사와 같은 입증 방법이 논의되고 있는 것은 주목할 만하다.1039)  

즉, 피고의 상표 사용으로 인해 원고의 유명상표가 소비자 사이에서 복수의 출처

를 나타내는 표지로서 인식되고 있다는 점에 대한 감정이나 조사 결과를 통해 상

표의 “손상” 사실을 입증할 수 있을 것이다.

주의할 것은, 이러한 증거가 실제로 상표 희석이 발생하였는지를 입증하기 위해

서는, 그것이 약화에 의한 것인지 손상에 의한 것인지를 막론하고, 소비자가 원고

의 유명상표 자체를 피고 상품의 표지로서 인식하고 있음을 나타낼 수 있는 것이

어야 한다는 점이다.  즉, 유명상표와 원고 상품 사이의 연관 관계가 피고의 상표 

사용으로 인해 얼마나 영향을 받는지를 보여주어야 한다는 것이다.  이 점은 희석

화의 본질이 유명상표의 단일성을 훼손함으로써 그 재산적 가치를 침해하는 데에 

있다고 보는 한, 희석화의 유형에 따라 다르게 취급할 것이 아니다.  그렇지 않고 

단순히 원고 상표와 피고 상표 사이에 연관 관계가 존재하는지의 여부나 피고 상

표와 원고 상표를 혼동하는지의 여부 또는 특정 상표를 원고나 피고 어느 당사자

의 상표로 인식하는지 등에 관한 증거는 단지 혼동가능성 여부를 판단하기 위한 

증거가 될 수 있을 뿐이어서, 부정경쟁방지법 제2조 제1항 가목⋅나목의 부정경쟁

행위에 관한 증거가 될 수 있을지언정 부정경쟁방지법 제3조 제1항 다목의 부정경

쟁행위에 관한 증거는 될 수 없다고 하겠다.

여기에서, 다음과 같은 유형의 소비자 조사를 생각해 볼 수 있다.  먼저, 원고의 

유명상표를 알고 있는 소비자를 조사 표본으로 삼되 이를 두 개의 집단으로 나눈

다.  피고의 상표 사용에 관하여 알지 못하는 대조군(A )과 피고의 상표 사용에 관

하여 알고 있는 비교군(B )이 그것이다.  대조군과 비교군은 피고의 상표가 사용된 

1039) 제4장 제4절 3. 참조.
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지역적 범위나 시장 분야를 기준으로 하거나 또는 사전 인터뷰와 같은 방법을 통

해 획정할 수 있을 것이다.  다음으로, 각각의 집단에 대해 유명상표가 어떠한 상

품을 나타내는 표지인지에 관한 질문을 제시한 후, 각 집단에서 위 상표가 원고의 

상품을 나타내는 표지라고 응답한 비율을 비교하는 것이다.1040)  그 결과, 유명상

표를 원고 상품과 연관시킨 응답자 비율이 집단 B보다 집단 A에서 높게 나타난다

거나,1041) 유명상표를 피고 상품과1042) 또는 원⋅피고 상품 모두와 연관시킨 응답

자 비율이 집단 A보다 집단 B에서 높게 나타난다거나,1043) 또는 유명상표를 원고 

상품과 연관시키는데 소요되는 평균 시간이 집단 B보다 집단 A에서 짧게 나타난

다면,1044) 이는 피고의 상표 사용으로 인해 원고의 유명상표가 가지는 단일한 연관 

관계가 훼손됨으로써 그 판매력이 침해당했다는 사실에 대한 충분한 근거가 될 수 

있을 것이다.1045)

위에서 제시한 방법은 상표의 희석을 실제로 입증하기 위한 소비자 조사의 한 

예시에 불과하고, 이외에도 다양한 방법의 소비자 조사가 이루어질 수 있을 것이

다.  예컨대, 응답자들로 하여금 특정 상표의 판매력 내지 고객흡인력을 1에서 9  

사이의 수치로 나타내게 하거나 또는 특정 상표와 상품 사이의 연관 정도를 1에서 

9 사이의 수치로 나타내게 한 후 대조군과 비교군 사이의 평균값을 비교하는 소비

자 조사는1046) 유명상표와 상품 사이의 단일한 연관 관계를 계량화함으로써 상표 

희석 여부를 입증할 수 있다.1047)  또한, 응답자들로 하여금 유명상표에서 연관되

1040) W illiam  G . Barber, supra note 781, at 630-631; Patrick M . B ible, sup ra note 495, at 
337-340.

1041) Patrick  M . B ible, sup ra note 495, at 339 n .219.
1042) Id . a t 339 n .220; W illiam  G . Barber, sup ra note 781, at 630 .
1043) Patrick  M . B ible, sup ra note 495, at 339 n .222.
1044) Id . a t 339 n .221.
1045) Id . a t 340; W illiam  G . Barber, sup ra note 781, at 630.
1046) Patrick  M . B ible, sup ra note 495, at 329.
1047) Id . at 328-329; A lexander F . S im onson , sup ra note 305, at 173; Steve H artm an, 

Brand Equity Impairment ― The Meaning of Dilution, 87  The Tradem ark R ep orter 418, 
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는 상품 일체를 열거하게 하는 소비자 조사 역시 유명상표의 단일성이 실제로 침

해되었음을 나타내는 입증 방법이 될 수 있을 것이다.1048)

第3節  救濟 手段

1. 금지청구권

제3자의 유명상표 희석행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해

될 우려가 있는 자는 제3자에 대해 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있으

며,1049) 이 경우 유명상표 희석행위를 조성한 물건의 폐기나 유명상표 희석행위에 

제공된 설비의 제거 기타 유명상표 희석행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 

조치를 함께 청구할 수 있다.1050)  즉, 단순히 사용금지청구만으로는 유명상표 소

유자의 이익을 보호하기에 부족한 경우에는 계속되는 위법 상태의 원천으로 인정

되는 최초 위법 행위의 결과를 제거할 것을 청구할 수 있는 것으로서,1051) 그 문언

상 이는 독립하여 청구할 수 없고 상표사용금지와 함께 청구할 수 있을 뿐이다.

이처럼 부정경쟁방지법은 유명상표 희석행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 

조치까지도 청구할 수 있도록 하고 있으므로, 실제로는 다양한 형태의 금지청구권

이 행사될 수 있을 것이다.  그 예로서, 제3자가 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 

상호로 등기하거나 또는 도메인 이름으로 등록한 경우를 생각해 보면, 등기나 등

록은 결국 희석 행위로 인하여 발생한 조성물이라고 볼 수 있거나 또는 등기⋅등

433-435 (1997).
1048) A lexander F . S im onson , supra note 305, at 168 ; Patrick  M . B ible, sup ra note 495, at 

330 .
1049) 부정경쟁방지법 제4조 제1항.
1050) 부정경쟁방지법 제4조 제2항.
1051) 사법연수원, 앞의 책(주 957), 40-41면.
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록은 당연히 공시를 수반하는 것으로서 이는 곧 상표 사용으로 볼 수 있을 뿐만 

아니라, 그러한 사용 행위를 금지하기 위한 가장 유효⋅적절한 수단은 상호나 도

메인 이름의 등록 말소라는 점에서, 금지청구권의 내용에는 이러한 등기나 등록에 

대한 말소 청구도 포함될 수 있을 것이다.1052)  이러한 취지에서, 2004. 1. 20. 법

률 제7095호로 개정된 부정경쟁방지법 제4조 제2항은 금지청구와 함께 부정경쟁행

위의 대상이 된 도메인 이름의 등록 말소를 청구할 수 있다고 규정하고 있다.

이러한 금지청구권은 유명상표를 자신의 상품⋅서비스에 대한 출처 표시로서 사

용하고 있는 자가 행사할 수 있다.1053)  유명상표가 기업 집단에 의해 사용되는 경

우에는 그 계열사이기만 하면 반드시 중심 기업이나 핵심 기업이 아니더라도 금지

청구권의 주체가 될 수 있으며, 프랜차이즈 계약에 있어서는 그 본부뿐만 아니라 

가맹점 또한 금지청구권을 행사할 수 있다.1054)  그러나, 단순한 상품 유통업자는 

유명상표를 자신의 상품 출처로서 사용한다고 할 수 없어 금지청구권을 행사할 수 

없으며, 따라서 외국의 유명상표가 부착된 상품을 국내에 수입⋅유통시키는 수입

대리상은 상표 희석을 이유로 하는 금지청구권의 행사 주체가 될 수 없다.1055)

한편, 금지청구권을 행사함에 있어서는 목적 달성에 필요⋅충분한 최소한도에 

그쳐야 하고, 특히 이로 인하여 상대방이 입게 되는 불이익까지도 아울러 충분하

게 고려하여야 한다.1056)  아울러, 금지청구권을 행사하기 위하여 그 상대방에게 

상법상 상호권의 침해에서와 같은 부정한 목적이나 또는 유명상표 희석행위에 대

한 고의⋅과실이 필요한 것은 아니다.1057)

1052) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971), 서울고등법원 1992. 1. 14. 선

고 91나11461 판결(하집1992-1, 301), 서울지방법원 1999. 10. 8. 선고 99가합41812 판결(판례

집불게재).  특히 위 대법원 판결에 의하면, 원고에게 도메인 이름의 등록 적격이 있는지의 여

부와 관계없이 유명상표와 동일⋅유사한 도메인 이름의 등록 말소를 청구할 수 있다고 한다.
1053) 東京地裁 2000. 7 . 18. 平11(ワ)29128(判例時報 第1729号, 116頁).
1054) 上掲判決.
1055) 上掲判決.
1056) 대법원 1988. 4 . 12 . 선고 87다카90 판결(공1988, 827).
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앞에서도 설명한 바와 같이 부정경쟁방지법은 “자신의 영업상의 이익이 침해되

거나 침해될 우려가 있는 자”에 대하여 금지청구권을 인정하고 있으나, 이것이 금

지청구권의 행사에 있어서 상표 희석의 가능성만을 입증하면 충분하다는 의미는 

아니다.  금지청구권을 행사하는 자는 여전히 실제로 상표의 희석이 발생하였다는 

점을 입증하여야 하지만, 여기에서 더 나아가 금지청구권을 행사하기 위하여 상표

의 재산적 가치 감소로 인한 구체적인 손해의 내용이나 범위를 특정하거나 계량화

할 필요까지는 없고 추상적으로 어떠한 손해가 현존한다는 점만 밝히면 충분하다

는 의미일 뿐이다.1058)  다만, 실제로 상표 희석이 발생되었다고 인정되는 경우에

는 특단의 사정이 없는 한 영업상의 이익이 침해될 우려가 있다고 추정하여도 무

방할 것이고,1059) 이렇게 본다면 금지청구의 상대방이 그와 같은 특단의 사정이 없

었음을 반증하여야 할 것이다.  위와 같은 “영업상의 이익이 침해되거나 침해될 

우려가 있는 자”라는 요건은 특별소송요건이라기보다는 통상적인 이행 소송에서 

이행 청구권의 발생 요건이라고 보아야 할 것이므로, 영업상의 이익이 침해되거나 

침해될 우려가 있다고 인정되지 않는 경우에 법원으로서는 당해 청구를 기각하여

야 할 것이다.1060)

이 외에, 유명상표 소유자가 소송상 금지청구권을 행사함에 대하여 피고가 반소 

또는 별소로써 그 부존재의 확인을 구하는 것이 적법한지의 문제에 관하여, 일본

의 경우 이러한 반소 또는 별소는 중복제소라고 할 수 없을 뿐만 아니라 분쟁을 

발본적으로 해결하기 위한 것이어서 확인의 이익도 있어 적법하다고 본 하급심 판

결례가 있다.1061)

1057) 대법원 1995. 9 . 29 . 선고 94다31365⋅31372 판결(집43-2, 247).
1058) 제5장 제2절 4. (1) 참조.
1059) 대법원 판결례 중에는, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목의 영업주체 혼동행위가 성립하

면 특별한 사정이 없는 한 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있다고 한 예가 있다[대
법원 1999. 11. 26. 선고 98다19950 판결(공2000상, 20)].

1060) 사법연수원, 앞의 책(주 957), 37면.
1061) 東京地裁 2002. 12 . 27 . 平12(ワ)14226⋅平14(ワ)4485(判例タイムズ 第1136号, 237頁).  이 
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2. 손해배상청구권

(1) 상표 희석으로 인한 손해의 의미

상표 희석으로 인한 손해배상청구권에 있어서 가장 큰 문제는 무엇을 그 손해로 

파악하여야 하는지에 있다.  혼동 이론의 경우에는, 원고 상표와 피고 상표를 혼동

한 소비자가 애초에 의도한 바와 달리 피고 상품을 구매하게 되는 됨으로써 발생

하는 고객 전환(d iversion  of custom )이 곧 구체적인 손해라고 할 수 있으나,1062) 

희석화 이론은 반드시 소비자의 혼동을 전제로 하는 것이 아니라는 점에서 과연 

상표 희석으로 인한 손해가 무엇을 의미하는지가 문제되는 것이다.

이러한 문제는 다음과 같은 점들을 고려해 볼 때 더욱 분명해진다.  먼저, 상표 

희석이란 본질적으로 유명상표와 동일⋅유사한 상표가 사용됨으로써 그 고객흡인

력 등의 재산적 가치가 점진적⋅계속적으로 감소하는 현상을 의미하는 것이기 때

문에, 상표 희석으로 인한 손해는 무형적인 것이어서 이를 즉각적⋅직접적으로 인

식하기 어렵다.  뿐만 아니라, 설령 제3자가 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 사용

한 후 유명상표 소유자의 상품 판매량이 감소하였다고 하더라도, 소비자에게 혼동

이 발생하지 않은 경우에는 고객 전환을 의제할 수도 없기 때문에 상표 사용 행위

와 판매량 감소 사이에 충분한 인과관계가 존재한다고 확신할 수도 없다.

이와 같이 희석화 이론에서는 혼동 이론에서의 고객 전환과 같은 구체적이고도 

현실적인 손해 개념을 도출해 낼 수 없다는 문제점이 있기는 하지만, 그렇다고 해

서 상표 희석으로 인한 손해가 전적으로 추상적이거나 관념적인 비현실적 개념이

라고 할 수는 없다.  즉, 상표의 재산적 가치를 보호하고자 하는 희석화 이론의 의

판결에 따르면, 손해배상청구권을 소송상 행사함에 대하여 반소 또는 별소로써 그 부존재를 

구하는 경우에도 마찬가지라고 한다.
1062) Frederick  W . M ostert, sup ra note 25, a t 138.



- 212 -

의에 관하여 이미 검토해 본 것과 같이, 유명상표가 일반 명사화 되거나 또는 그 

명성과 신용에 부정적인 영향을 미치는 것을 방지하는 한편 유명상표 소유자의 영

업 확장 기회를 보장하기 위해서는 혼동가능성이 인정되는 범위를 초과하여 유명

상표의 희석을 방지하여야 할 필요성이 분명히 존재하는데,1063) 반대로 말하면 이

러한 필요성이야말로 곧 상표의 희석을 방치하는 경우에 유명상표 소유자에게 발

생하는 손해라고도 할 수 있기 때문이다.

그렇다면 상표 희석으로 인한 재산적 손해란, 위와 같이 유명상표가 일반 명사

화 되거나, 그 명성과 신용에 부정적인 영향이 발생하게 되거나, 유명상표를 사용

한 영업 확장의 기회가 상실됨으로써 발생하는 상표의 재산적 가치 감소분이라고 

정의할 수 있다.  이렇게 볼 때, 상표 희석으로 인한 손해가 반드시 추상적이거나 

관념적이어서 비현실적인 것이라고는 할 수 없고, 이 역시 상당히 구체적이고 현

실적인 손해라고 보아야 한다.  단지 혼동가능성으로 인하여 발생하는 고객 전환

과 같은 정도의 구체적⋅현실적인 손해가 존재하지 않는다는 이유만으로 상표 희

석으로 인한 손해가 단순히 개념적인 것으로 치부하여서는 안될 것이다.1064)

(2) 부정경쟁방지법상 상표 희석으로 인한 손해배상청구권

이상과 같이 상표 희석으로 인한 손해를 구체적⋅현실적인 것으로 이해하는 한, 

유명상표 희석행위를 하여 타인에게 손해를 가한 자는 응당 손해배상책임을 부담

한다고 보아야 한다.  이러한 측면에서, 부정경쟁방지법은 고의에 의한 유명상표 

희석행위로 타인의 영업상 이익을 침해하여 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 

책임을 진다고 규정하고 있다.1065)

이 때 손해배상책임의 근거가 되는 “고의”의 의미에 대하여, 위 표현은 영미법

1063) 제2장 제2절 2. 참조.
1064) 제7장 제1절 1. 참조.
1065) 부정경쟁방지법 제5조.
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상의 “bad  faith”를 번역한 것으로서 비난 가능성이 높은 정도를 의미하기 때문에 

이를 단순한 인식의 수준으로 완화하는 것은 부당하고, 따라서 여기서의 고의는 

상대방을 해한다는 점을 알면서도 행위로 나아가는 것을 의미하는 “해의”로 해석

해야 한다는 견해가 있다.1066)  그러나, 손해배상책임의 요건으로서 부정한 목적을 

요구하지 않는 부정경쟁방지법의 해석상 고의를 해의로 해석하는 것이 타당한지는 

의문이다.  또한, 우리 법체계상 상대방에 대한 해의가 문제되는 경우는 어음⋅수

표의 취득에 있어서 인적 항변의 절단 사유가 거의 유일하고1067) 그 이외에는 채

권 침해의 위법성 여부에 관한 판단 요소 중 하나로서 언급되고 있을 뿐이어

서,1068) 손해배상책임의 주관적 요건으로서 해의를 요구하는 것은 일반적인 법체계

와 조화되는 해석이라고도 볼 수 없다.  게다가, 우리 손해배상법 체계가 영미법과 

달리 징벌적 손해배상 제도를 인정하지도 않는 이상 특별히 고의가 아닌 해의가 

필요하다고 볼 이유도 없다.

이러한 이유에서, 유명상표 희석행위로 인한 손해배상책임에 있어서 주관적 요

소인 고의란 통상적인 의미에서 이해하면 족하다고 본다.  이는 곧 유명상표를 희

석한다는 점에 대한 고의를 뜻하므로, 다시 말하면 자신의 상품⋅서비스를 나타내

는 표지로서 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 사용하여 그 단일성을 침해한다는 

점에 대한 인식이 필요하다고 할 것이고, 나아가 손해 발생에 대한 고의까지 요구

되는 것은 아니다.  이러한 고의에 대한 주장⋅입증책임은 불법행위 일반론에 따

라 손해배상청구를 하는 원고가 부담한다.

그런데, 부정경쟁방지법이 손해배상청구권을 고의에 의한 상표 희석의 경우로 

한정하는 이유는 분명하지 않다.  앞에서 본 것과 같이 상표 희석으로 인한 손해

가 단순히 관념적⋅추상적인 차원의 것이 아닌 구체적⋅현실적인 차원의 것이라는 

1066) 구자현, 앞의 글(주 930), 74면; 최덕철, 유명상표에 관한 외국의 분쟁사례연구, 창작과 권

리 제20호(2000), 96면.
1067) 어음법 제17조 후단⋅수표법 제22조 후단.
1068) 대법원 2003. 3 . 14 . 선고 2000다32437 판결(공2003상, 965).
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점에서 과실에 의한 유명상표 희석행위의 경우에도 그와 같은 구체적⋅현실적인 

손해가 발생하지 않는다고는 볼 수 없고, 따라서 굳이 과실에 의한 유명상표 희석

행위에 대하여 손해배상책임을 면제할 논리 필연적인 근거는 없기 때문이다.  다

만, 다른 법규정을 살펴보면 경과실로 인한 불법행위의 경우에 손해배상책임이나 

구상책임을 면제하거나1069) 또는 손해배상액의 감경을 허용하는1070) 규정이 존재

하는데, 위 부정경쟁방지법 규정 역시 마찬가지의 취지에서 과실에 의한 상표 희

석의 경우에는 상표 사용 금지 이외에 나아가 손해배상책임까지 부담시키는 것은 

지나치게 가혹하다는 입법적인 배려가 있었던 것이 아닐까 추측할 수 있을 뿐이

다.  하지만, 중과실에 의한 유명상표 희석행위에 대해서까지 손해배상책임을 면하

도록 한 것은 여타 불법행위법 규정과의 형평성에 비추어 볼 때 의문이다.

이외에도, 유명상표 희석행위로 인한 손해배상 청구에 있어서는 그 성질에 반하

지 않는 한 불법행위에 관한 민법상 일반 원칙이 적용된다.1071)  따라서, 상표 희

석이 법인의 대표기관에 의해 이루어진 경우에는 법인과 함께 직접 침해행위를 실

행한 대표기간도 그 책임을 면할 수 없고,1072) 양자는 공동불법행위의 법리에 따라 

부진정 연대책임을 지게 될 것이다.1073)  또한, 피용자의 유명상표 희석행위에 대

하여 사용자가 책임을 지는 경우도 있을 것이다.1074)  아울러, 유명상표를 무단으

로 사용한 제3자의 고의가 입증되지 않았다거나 또는 손해배상청구권이 시효로 소

멸한 경우에는 민법 규정에 의한 부당이득 반환청구도 가능하다고 본다.1075)

1069) 예컨대, 민법 제757조 단서, 국가배상법 제2조 제2항, 실화책임에 관한 법률 등.
1070) 민법 제765조 제1항.
1071) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 431면.
1072) 민법 제35조 제1항.
1073) 대법원 1997. 12. 12. 선고 96다50896 판결(공1998상, 254), 대법원 1999. 2 . 26. 선고 98

다52469 판결(공1999상, 615), 대법원 2002. 5 . 24. 선고 2002다14112 판결(공2002하, 1482), 
대법원 2002. 9 . 27. 선고 2002다15917 판결(공2002하, 2561).

1074) 민법 제756조 제1항.
1075) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 431면.  이 때 그 이득액은 사용료 상당액이라고 보아야 

할 것이다[위의 책, 431면 주 359)].
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(3) 손해배상의 범위

가. 개설

상표 희석으로 인한 손해배상의 범위 역시 민법상 일반 원칙에 따라 희석 행위와 

상당인과관계에 있는 모든 손해가 포함된다.  즉, 적극적 손해⋅소극적 손해⋅정신

적 손해가 모두 포함되는 것이다.  다만, 상표 희석으로 인한 적극적 손해는 희석

의 제거⋅방지를 위해 지출한 비용이나 해명 광고를 위한 비용 또는 희석 사실을 

입증하기 위한 조사 비용1076) 정도를 생각할 수 있을 뿐이고,1077) 또한 희석화 이

론은 상표의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이라는 점에서 유명상표 희석행위가 

특히 상표 소유자의 명예 또는 신용을 실추하였다고 인정될 수 있는 특별한 경우

에 한하여 정신적 손해가 인정될 수 있을 것이므로,1078) 상표 희석으로 인한 손해

배상은 주로 소극적 손해에 대한 것이고 따라서 소극적 손해의 범위가 가장 문제

1076) 위의 책, 432면.
1077) 그밖에, 모조품이 출하되었음에 의하여 특허권자가 자신의 특허품 판매를 포기한 경우 그

로 인한 손해를 적극적 손해로 설명하기도 하고[주석민법: 채권각칙(6), 2000, 537~538면], 이

러한 설명에 따르면 제3자의 상표 사용으로 인하여 유명상표의 소유자가 자신의 상품 판매를 

포기한 경우 그로 인한 손해도 적극적 손해로 보아야 할 것이다.  그러나, 이러한 손해는 기

존 재산의 감소라기보다는 기대 이익의 상실이라고 보아야 하고 따라서 적극적 손해라기보다

는 오히려 소극적 손해의 일종으로 보아야 하지 않을까 한다.  한편, 우리나라에서 공간된 지

적재산권 관련 판결례 중 적극적 손해를 청구한 예는 발견되지 않는다고 한다[위의 책, 538면 

주 75)].
1078) 의장권 침해행위에 관한 대법원 1997. 2 . 14. 선고 96다36159 판결(공1997상, 751) 및 영

업비밀 침해행위에 관한 대법원 1996. 11 . 26. 선고 96다31574 판결(공1997상, 58) 참고.  한

편, 상표권의 침해로 인한 신용훼손을 인정하여 위자료의 지급을 명한 판결례로는 서울고등법

원 1971. 10. 27. 선고 70나2817 판결(고집1971민, 533)⋅서울지방법원 1989. 1 . 19. 선고 88
가합20130 판결(지재판집 중, 1403) 및 서울지방법원 1990. 7 . 18. 선고 88가합49015 판결(지
재판집 중, 1426)이 보인다.
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된다고 하겠다.

상표 희석으로 인한 소극적 손해는 희석 행위가 없었더라면 상표 소유자가 얻을 

수 있었던 이익의 손실, 즉 일실이익을 의미한다.  이는 곧 제3자가 유명상표를 희

석함으로써 유명상표의 지정상품 판매량이 감소하거나 또는 그 시장 가격이 하락

함으로써 발생하는 손해로서, 이러한 일실이익을 민법상 일반 원칙에 따라 전통적

인 손해배상액 산정방식인 차액설1079)에 의하여 산정해보면 다음과 같다.1080)

① 판매량이 감소한 경우: 감소한 판매량☓상표 소유자의 제품 단위당 이익액

② 시장 가격이 하락한 경우: 상표 소유자의 판매량☓가격인하분

그러나, 판매량이 감소한 경우에는 희석 행위가 없었던 경우 상표 소유자가 판

매할 수 있었던 판매 가능량을 입증하기가 어렵고,1081) 시장 가격이 하락한 경우에

는 희석 행위와 가격 인하 사이의 인과관계를 입증하기가 어렵다.1082)  이와 같이 

상표 희석으로 인한 손해배상을 청구함에 있어서는 통상의 불법행위보다도 침해사

실과 손해의 발생⋅범위 사이의 인과관계에 대한 입증이 훨씬 어렵고, 따라서 부

정경쟁방지법은 손해배상액 산정의 곤란을 구제하기 위하여 몇 가지 추정규정을 

두고 있는데,1083) 이하에서 차례로 살펴보기로 한다.

나. 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항에 의한 추정액

부정경쟁방지법 제14조의2 제1항은 “제3자의 판매량☓상표 소유자의 제품 단위

1079) 민법주해 IX : 채권(2), 1995, 465면.
1080) 송영식 외 2인, 지적소유권법(상), 제8판(2003), 465-466면.
1081) 위의 책, 465면.
1082) 위의 책, 466면.
1083) 부정경쟁방지법 제14조의2.
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당 이익액”을 손해액으로 추정하고 있다.  이는 특허권 침해로 인한 손해배상액의 

산정에 있어서 종래의 대법원 판결이 취하고 있던 방식을 입법화한 것으로서,1084) 

앞에서 살펴본 일실이익의 계산에 있어서 “제3자의 판매량”을 “희석 행위로 인하

여 감소한 상표 소유자의 판매량”으로 추정한다는 논리구조에 따른 것이라고 할 

수 있다.1085)  다만, 이 경우에도 상표 소유자의 실제 일실이익을 초과하는 부분에 

대해서까지 손해배상이 인정될 수는 없으므로, 위 액수는 “감소한 판매량☓상표 

소유자의 제품 단위당 이익액”을 한도로 한다.1086)

이 때, 상표 소유자가 희석 행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때

에는 당해 희석 행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 공제해야 

하기 때문에,1087) 희석 행위자의 판매량 중 기술적 우수성⋅브랜드 인지도⋅영업활

동 등에 상응하는 부분은 위 “제3자의 판매량”에서 제외되어야 한다.1088)  상표 소

유자가 생산할 수 없었던 물건의 수량이나 희석 행위자의 기술적 우수성 등으로 

인한 판매량에 해당하는 부분에 대하여는 희석 행위와 손해 발생 사이의 인과관계

가 인정될 수 없기 때문에 일실이익도 발생할 수 없는 것인데, 위 규정은 이를 일

실이익의 감액요인으로 규정함으로써 그 입증책임을 희석 행위자에게 전환시킨 것

이라고 볼 수 있다.1089)  이처럼 인과관계가 인정되지 않아 일실이익에서 제외되는 

부분에 대하여는 부정경쟁방지법 제14조의2 제3항에 의한 실시료 상당액을 그 손

해액으로 의제할 수 있을 것이다.

한편, 위 규정에 의한 추정액은 그 본질이 일실이익인데, 일실이익이란 희석 행

위가 없었더라면 상표 소유자가 얻을 수 있었던 이익이므로, 위 규정에 의한 추정

액을 손해액으로 하여 손해배상을 청구하기 위해서는 상표 소유자 자신이 상표를 

1084) 대법원 1997. 9 . 12 . 선고 96다43119 판결(공1997하, 3083).
1085) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 294면.
1086) 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항 후문.
1087) 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항 단서.
1088) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 294면.
1089) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 1080), 467면 주 329-1).
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사용하고 있을 것이 전제가 된다고 하겠다.1090)

다. 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에 의한 추정액

부정경쟁방지법 제14조의2 제2항은 제3자가 유명상표 희석행위에 의하여 받은 

이익액을 상표 소유자의 손해액으로 추정한다.  이는 상표 소유자가 자신에게 발

생한 손해를 입증하는 것이 쉽지 않으므로 제3자가 받은 이익액을 상표 소유자의 

손해액으로 추정하여 입증의 부담을 경감하기 위한 규정으로서,1091) 제3자의 무단 

사용으로 인한 이익을 모두 상표 소유자에게 반환시킨다는 점에서 민법상 사무관

리1092)에 유사한 성질을 갖는다고 할 수 있다.  다만, 여기서의 “이익”이 의미하는 

내용에 관하여는 총이익설⋅순이익설⋅한계이익설 등이 대립하고 있으나,1093) 실제 

소송에 있어서는 이를 일률적으로 정할 수 없고 오히려 당해 상품의 성질이나 각 

당사자의 영업 형태 등에 따라 다양하게 결정될 것이다.  즉, 여기서의 “이익”은 

결국 구체적인 사안에 따라 결정되는 사실 인정의 문제라고 하겠다.

위 규정 역시 어디까지나 일실이익의 추정에 관한 것이므로 이에 의하여 추정되

는 것은 일실이익에 한정될 뿐이고,1094) 따라서 일실이익 발생의 전제가 되는 사

실, 즉 상표를 사용하고 있으며 또한 현실로 손해가 발생했다는 사실은 여전히 상

표 소유자가 주장⋅입증하여야 한다.1095)  한편, 위와 같은 추정을 다투고자 하는 

제3자로서는, ① 희석 행위에 의한 이익액을 진위불명의 상태로 몰고 가거나, 또는 

② 희석 행위와 인과관계에 있는 상표 소유자의 손해액이 희석 행위에 의한 이익

액에 미치지 못한다는 사실을 증명하여야 할 것이다.  전자의 방법은 추정 규정의 

1090) 주석민법: 채권각칙(6), 앞의 책(주 1077), 530면.
1091) 대법원 1997. 9 . 12 . 선고 96다43119 판결(공1997하, 3083).
1092) 민법 제738조, 제684조.
1093) 자세한 내용에 관하여는, 송영식 외 2인, 앞의 책(주 1080), 468-469면 참고.
1094) 주석민법: 채권각칙(6), 앞의 책(주 1077), 541면.
1095) 대법원 1997. 9 . 12 . 선고 96다43119 판결(공1997하, 3083).
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적용을 배제하기 위한 것이므로 반증에 해당하고, 후자의 방법은 일단 발생한 추

정의 효력을 복멸시키기 위한 것이므로 본증에 해당한다.  이 때, 제3자가 얻은 이

익이 단지 유명상표의 희석 행위만으로 인한 것이 아니라 자기 자신의 자본⋅영업

능력⋅제조기술⋅신용 등의 요인에 의한 것이라거나 또는 상표 소유자의 공급 능

력에는 한계가 있다는 점 등은 위와 같은 추정을 복멸하는데 있어서 중요한 판단

자료가 될 것이다.

위 규정에 의한 추정액은 제3자가 유명상표 희석행위에 의하여 받은 이익액이라

는 점에서 본질적으로는 “제3자의 판매량☓제3자의 제품 단위당 이익액”과 같은 

방식으로 산정할 수 있다.  그런데, 앞에서 살펴본 부정경쟁방지법 제14조의2 제1

항의 규정 취지가 제3자의 제품 단위당 이익액을 입증하기 어렵기 때문에 이를 상

표 소유자의 제품 단위당 이익액으로 대체하기 위한 것이었다는 점에서,1096) 부정

경쟁방지법 제14조의2 제1항과 제2항은 본질적으로 동일한 현상에 관하여 중복적

으로 규정하고 있다고 할 수 있다.  그러나, 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항에 경

우 그 규정형식상 상표 소유자의 공급 능력은 요건 사실인 반면 제3자의 영업상 

능력 등은 항변 사실이라고 볼 수 있는데, 이에 비해 부정경쟁방지법 제14조의2 

제2항은 전술한 바와 같이 제3자의 자본⋅영업능력⋅제조기술⋅신용 등의 요인은 

물론 상표 소유자의 공급 능력 부족과 같은 사유까지도 제3자가 입증하여야 한다.  

즉, 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항은 각각의 사유에 관하여 이를 지배하는 당사

자로 하여금 입증하게 함으로써 입증책임을 적절히 분배하고 있으나, 부정경쟁방

지법 제14조의2 제2항은 상표 소유자 측의 사유까지도 제3자에게 입증하도록 하여 

지나치게 상표 소유자의 보호에 치중한 측면이 있다.  또한, 독일 민법 제687조 제

2항과 같은 준사무관리 내지 부진정 사무관리의 규정이 존재하지 않는 우리 민법 

체계상 일실이익과 실시료 상당액 이외에 “침해 행위자의 이익”이라는 제3의 형태

의 손해전보 방법을 인정하는 것이 타당한지는 의문이다.

1096) 위 판결.
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이러한 측면에서 본다면, 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항과 같은 규정이 입법

화된 이상 이와 중복되는 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항의 존재 의의를 재검토

해 보는 것이 필요하지 않을까 한다.  제3자가 유명상표를 무단 사용함으로써 얻

은 이익은 상표 소유자의 일실이익을 판단하기 위한 자료로써 참작하면 충분하기 

때문이다.

라. 부정경쟁방지법 제14조의2 제3항에 의한 추정액

부정경쟁방지법 제14조의2 제3항은 상표 소유자가 유명상표의 사용에 대하여 통

상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 손해액으로 추정하고 있다.  이는 부동산

의 불법점유로 인하여 그 소유자가 입은 손해를 부동산의 객관적 사용가치의 상실

로 보아 통상 얻을 수 있는 임료 상당액을 손해액으로 산정하는 것과 비슷한 법리

라고 할 수 있을 것이다.

이와 동일한 취지의 특허법 제128조 제3항의 해석에 관하여, 특허 발명은 그 자

체로서 경제적 가치가 있는 것이기 때문에 권리자의 현실적인 실시 여부를 불문하

고 실시료 상당의 손해를 법정 최저 배상액으로 규정한 것이라고 보는 것이 일반

적이다.1097)  이에 반해, 역시 마찬가지의 취지인 상표법 제67조 제3항에 관하여는, 

특허 발명과 달리 상표의 경우에는 단순한 출처 표시 수단에 불과하고 그 자체로

서 경제적 가치가 있는 것이 아니므로 전혀 사용되지 아니한 상표에 대하여는 실

시료 상당의 손해를 법정 최저 배상액으로 보아야 할 논리 필연적인 이유가 없다

1097) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 1080), 469면; 장수길, 지적소유권의 침해에 따른 손해배상, 지

적소유권법연구 창간호(1991), 52면; 정희장, 특허권 등 침해로 인한 손해배상청구권⋅부당이

득반환청구권, 재판자료 제56집(1992), 429면.  이에 대하여, 특허법 제128조 제3항도 특허법 

제128조 제1항⋅제2항과 같이 현실적인 손해의 발생을 전제로 하여 손해액의 계산만을 법정

하고 있는 규정으로서, 특허권자에게 손해가 발생하지 않았다는 사실이 항변사유가 된다고 보

는 견해도 있다[이균룡, 상표권 침해로 인한 금지청구 및 손해배상소송에 관한 소고, 법조 제

40권 제9호(1991), 74면].
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는 점에서, 불사용 상표의 경우에는 실시료 상당의 손해가 부정되어야 할 경우도 

있다고 한다.1098)  대법원 역시 등록 상표를 사용하여 제품을 생산⋅판매하는 등의 

영업 활동을 한 바가 전혀 없는 경우에는 침해 행위에 의하여 발생한 손해가 없다

는 이유로 상표법 제67조 제3항에 기한 손해배상청구를 배척한 예가 있다.1099)

상표는 본질적으로 영업 표지에 해당하기 때문에 사용에 의해 업무상 신용⋅고

객흡인력 등이 축적되는 것이고, 따라서 불사용상표의 경우에는 그와 같은 신용이

나 고객흡인력 등이 축적되어 있지 않기 때문에 그 객관적 가치가 거의 없다는 점

에서 상표법 제67조 제3항에 관한 위와 같은 해석은 일응 타당한 측면이 있다.  

그러나, 희석화 이론의 보호 대상이 되는 유명상표는 상당한 기간 동안의 사용과 

노력을 통해 이미 업무상 신용이나 고객흡인력 등이 화체되어 있는 것으로서 일종

의 무형 자산과도 같은 것임은 계속해서 살펴본 것과 같다.  즉, 상표 그 자체로서 

객관적이고 재산적인 가치를 가지는 것이다.  그렇다면, 유명상표에 있어서는 상표 

소유자의 사용 여부를 묻지 않고 제3자의 희석 행위만으로도 언제나 실시료 상당

의 손해가 발생하였다고 보는 것이 합당하다.  이는 희석화 이론이 유명상표에 내

재되어 있는 재산적 가치를 보호하기 위한 것임을 고려할 때 더욱 그러하다.

그러므로, 유명상표 희석행위에 관한한 부정경쟁방지법 제14조의2 제3항은 특허

법 제128조 제3항과 마찬가지로 정당한 권리자에 의한 사용 여부를 불문하고 법정 

최저 배상액을 법정하고 있는 규정이라고 보아야 한다.  물론, 유명상표라고 하더

라도 상당한 장기간 사용되지 않으면 그것에 화체되어 있던 영업상 신용이나 고객

흡인력이 소멸하게 되고 따라서 위 규정에 의한 실시료 상당액의 배상액이 인정되

지 않아야 할 경우도 있겠지만, 이는 애초에 유명상표였던 것이 불사용에 의해 희

석화 이론의 보호 대상에서 제외되는 경우일 뿐이고, 유명상표의 소유자가 이를 

사용하지 않는다고 하여 위 규정에 의한 실시료 상당액까지 인정되지 않는다고 볼 

1098) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 296-297면; 송영식 외 2인, 앞의 책(주 1080), 469면 주 

336-2).
1099) 대법원 2004. 7 . 22 . 선고 2003다62910 판결(공보불게재).
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근거는 되지 않는다.  즉, 희석화 이론에 의해 보호되는 유명상표인 한 위 규정에 

의한 실시료 상당액은 최소한의 배상액으로서 인정되어야 하는 것이다.

위 규정에 의한 배상액의 범위는 그 “통상”이라는 표현에 구애될 것이 아니라 

구체적인 사안에서 개별적인 사정을 고려하여 “상당한” 내지 “정당한” 배상액이 

인정되어야 할 것이다.1100)  실제로는 계약상 다른 실시례를 참고하거나 관련 업계

의 일반적인 사용료에 의하거나 거래 실제에 비추어 상당하다고 평가되는 액수를 

산정하거나 또는 감정에 의하는 등의 방법이 사용될 수 있다.1101)

한편, 부정경쟁방지법 제14조의2 제4항 전문은 유명상표 희석행위로 인하여 받

은 손해액이 부정경쟁방지법 제14조의2 제3항에 의한 추정액을 초과하는 경우에는 

그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다고 규정하고 있다.  이는 실손해 

배상의 원칙을 확인하는 규정으로서, 이 규정이 없더라도 상표 소유자는 민법의 

일반 원칙이나 또는 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항⋅제2항에 의한 손해배상 청

구가 가능할 것이므로, 위 규정은 주의적인 것에 지나지 않고 특별한 의미를 갖는 

것은 아니라고 하겠다.1102)  또한, 부정경쟁방지법 제14조의2 제4항 후문은 부정경

쟁행위를 한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원의 재량으로 배상

1100) 특허권의 침해로 인한 손해배상과 관련하여 미국의 법원들은 합리적인 실시료율을 정하

기 위한 기준으로서 이른바 “G eorgia-Pacific 요소”를 채택하고 있다.  G eorgia-Pacific 요소

란 ① 특허권자가 이미 산업상 확립된 실시료 기준에 따라 수령한 실시료, ② 대등한 다른 특

허발명에 대한 실시료, ③ 실시권의 특색⋅범위, ④ 실시권 부여에 관한 특허권자의 정책, ⑤ 

특허권자와 침해자의 영업적 관계, ⑥ 특허발명이 관련 부수 상품에 미치는 영향, ⑦ 특허권

의 존속기간과 실시기간, ⑧ 특허품의 수익성⋅대중성, ⑨ 특허발명의 기술적 우수성, 󰊉󰊒 특

허발명의 사용에 따른 경제적 이익, 󰊉󰊓 침해자의 특허발명 이용범위⋅정도 및 효과, 󰊉󰊔 당해 

영업분야에서 특허 발명을 실시함으로써 통상 발생하는 이익, 󰊉󰊕 제품 전체에 대한 특허발명

의 기여도, 󰊉󰊖 전문가의 감정증언, 󰊉󰊗 특허권자와 침해자가 합의에 도달할 수 있는 수준을 의

미한다[G eorgia-Pacific C orp . v . U .S . P lyw ood C orp ., 318 F . Sup p . 1116, 1120 (D .C .N .Y . 
1970)].  이상의 요소들은 상표 희석으로 인한 실시료 상당의 손해배상액 산정에 있어서도 상

당 부분 참고가 될 수 있을 것이다.
1101) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 435면.
1102) 주석민법: 채권각칙(6), 앞의 책(주 1077), 552면.
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액을 감경할 수 있도록 하고 있으나, 부정경쟁방지법상 유명상표 희석행위를 이유

로 한 손해배상은 고의로 인한 경우에 한정된다는 점에서 위 규정에 의해 배상액

이 감경될 여지는 없을 것이다.

(4) 소송 절차상의 문제

이상에서 살펴본 손해배상액 추정 규정들은 하나의 손해배상 청구권에 관한 것

이므로 그 적용에 우선 순위가 정해져 있는 것이 아니고, 또한 소극적 손해를 청

구하는 한 소송물이 달라지는 것도 아니라고 보아야 한다.1103)  따라서, 유명상표

의 소유자는 소송상 어느 규정에 의해 손해를 산정할 것인지를 선택적으로 주장할 

수 있다.  나아가 희석 행위와 인과관계가 인정되는 손해에 대해서는 부정경쟁방

지법 제14조의2 제1항 또는 제2항에 의한 배상액이 인정되는 동시에, 희석 행위와 

인과관계가 인정되지 않는 손해에 대해서는 부정경쟁방지법 제14조의2 제3항에 의

한 배상액이 인정될 수도 있다.

그러나, 소송물이 동일하다는 측면에서는 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항 또는 

제2항에 기한 청구가 기각되어 확정된 후 다시금 제3항에 기한 청구를 하는 것은 

기판력에 저촉된다고 볼 수밖에 없다.1104)  다만, 손해배상책임이 인정되는 때에는 

설사 손해액에 대한 입증이 없거나 부족하더라도 그 청구를 배척할 것이 아니라 

법원이 적극적으로 석명권을 행사하여 그 손해액을 심리⋅판단해야 하고 그 같은 

심리를 다하지 않으면 심리미진의 위법이 있다는 것이 대법원 판례인 점을 고려해 

보면,1105) 유명상표 희석행위와 손해 발생 사이의 인과관계가 인정되지 않아 부정

1103) 위의 책, 565면.
1104) 위의 책.
1105) 대법원 1982. 4 . 13. 선고 81다1045 판결(공1982, 501), 대법원 1983. 7 . 26 . 선고 83다카

716 판결(공1983, 1332), 대법원 1986. 8 . 19 . 선고 84다카503⋅504 판결(집34-2 , 88), 대법원 

1987. 3 . 10 . 선고 86다카331 판결(집35-1, 134), 대법원 1987. 3 . 10. 선고 86다카604 판결(공
1987, 630), 대법원 1987. 12 . 22. 선고 85다카2453 판결(공1988, 323), 대법원 1991. 7 . 23. 선
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경쟁방지법 제14조의2 제1항 또는 제2항에 기한 배상액이 인정될 수 없는 경우에

도 법원으로서는 직권으로 제3항에 따라 손해액을 산정하거나 또는 변론 전체의 

취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있을 것이다.1106)

(5) 소결

지금까지 부정경쟁방지법상 상표 희석으로 인한 손해배상청구권의 내용과 범위

에 관하여 살펴보았다.  상표 희석으로 인한 손해가 본질적으로는 상표 자체의 재

산적 가치 감소에 있다고 본다면 그 배상액은 감소된 재산적 가치에 상응하는 액

수가 되어야 한다.  따라서, 재판상 감정과 같은 절차에서 자산 평가 등의 방법을 

사용하여 제3자의 상표 사용으로 인하여 감소된 유명상표의 재산적 가치를 산출하

는 것은 상표 희석으로 인한 손해배상액을 산정하는 하나의 방법이 될 수 있을 것

이다.  그러나, 상표의 재산적 가치란 그 속성상 눈에 보이지 않는 무형의 자산으

로서 정해진 시장 가격이 존재하지 않기 때문에 이를 객관적으로 정확히 평가한다

는 것은 어려울 뿐만 아니라, 아울러 평가의 기준을 일반화할 수도 없다.1107)  또

한, 상표의 재산적 가치 평가는 그 방법에 따라 지나치게 주관적인 결론에 도달할 

수도 있다는 점에서 상표의 재산적 가치가 얼마나 감소했는지를 정확하게 평가하

는 것은 사실상 불가능하다고 할 수밖에 없다.1108)

다른 한편으로 제3자의 상표 사용으로 인하여 유명상표 소유자의 상품 판매량이 

감소한 경우에는 그 감소액을 손해배상액으로 인정할 수도 있겠지만, 이미 살펴본 

것과 같이 상표 희석의 경우에는 고객 전환이 발생하는 것도 아니며 또한 상표 희

고 90다9070 판결(공1991, 2215), 대법원 1992. 4 . 28. 선고 91다29972 판결(집40-1 , 358).
1106) 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항.
1107) 산업정책연구원, 브랜드 가치 평가에 관한 연구, 2002, 101면.
1108) 상표의 재산적 가치를 평가하기 위한 여러 가지 방법과 각각의 방법에 따를 때의 문제점

에 관하여 자세한 것은, 위의 책, 38-50면 참고.
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석으로 인한 손해는 직접적⋅즉각적으로 인식할 수 있는 성질의 것도 아니라는 점

에서, 과연 제3자의 상표 사용 행위와 판매량 감소 사이에 얼마나 인과관계가 인

정될 수 있을지는 의문이다.  다만, 부정경쟁방지법은 이러한 인과관계의 입증 곤

란을 해결하기 위하여 손해액 산정에 관한 추정 규정을 두고 있으므로, 제3자로서

는 상표 사용 행위와 판매량 감소 사이의 인과관계가 존재하지 않는다는 점을 입

증하지 못하는 한 위 추정 규정에 따른 배상책임을 부담하게 될 것이다.

이러한 측면에서, 유명상표 희석행위로 인한 손해배상액 산정에 있어서 가장 합

리적인 방안은 사용료 상당액의 배상책임을 인정하는 것이라고 본다.  예컨대, TV  

드라마나 영화 등의 소품(product p lacem ents; PPL)에 사용된 제품을 상품화(m er-

chandising)하는 경우와 같이1109) 유명상표를 지정상품과 별개의 새로운 상품에 

사용하려는 제3자로서는 유명상표 소유자와 당해 상표에 관한 사용허락계약을 체

결하여야 할 것이고, 이러한 사용허락계약을 통해 유명상표 소유자는 정당한 상표 

사용료를 지급받을 수 있을 것인데, 유명상표 희석행위는 결과적으로 볼 때 유명

상표 소유자로부터 그러한 상표 사용료 상당의 이익을 박탈하는 것이기 때문이다.  

아울러, 법원으로서는 사용료 상당의 배상액을 산정함에 있어서 피고의 상표 사용 

목적⋅양태 등과 함께 상표 희석 방지를 통해 원고가 얻을 수 있는 이익 등을 고

려함으로써 구체적 타당성 내지 당사자 사이의 형평에 맞는 결론을 도출할 수도 

있을 것이다.

3. 신용회복청구권

유명상표 희석행위로 인하여 타인의 영업상의 신용을 실추하게 한 자에 대해서

는 법원은 피해자의 청구에 의하여 손해배상에 대신하여 또는 손해배상과 함께 영

업상의 신용을 회복하는데 필요한 조치를 명할 수 있다.1110)  손해배상은 금전배상

1109) Frederick  W . M ostert, sup ra note 25, a t 139 n .142.
1110) 부정경쟁방지법 제6조.
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이 원칙이지만, 금전배상만으로는 영업상의 신용훼손에 대한 구제방법으로 적절치 

않은 경우가 많기 때문에 금전배상 이외에도 신용회복에 필요한 조치를 구할 수 있

도록 규정한 것이다.  다만, 유명상표 희석행위가 인정된다고 하여 반드시 유명상표 

소유자의 업무상 신용이 실추되었다고 단정할 수는 없고, 유명상표와 동일⋅유사한 

상표를 조악하거나 저질인 상품에 사용함으로써 유명상표 보유자의 상품에 대한 

소비자의 신뢰도가 하락하였다는 등의 구체적 사정을 별도로 입증하여야 한다.

이러한 신용회복청구권은 손해배상과 마찬가지로 유명상표와 동일⋅유사한 상표

를 고의로 사용한 제3자에 대해서만 인정되는바, 여기서의 “고의”는 손해배상청구

권에서의 그것과 같은 의미로 해석할 수 있을 것이다.  종래에는 신용회복의 방법

으로 사죄광고가 많이 행하여져 왔으나 사죄광고를 명하는 것은 헌법상 양심의 자

유에 반한다는 점에서 허용될 수 없다.1111)  실무상으로는 패소 판결을 받은 사실

이 있다는 내용의 해명서를 게재하도록 하고 있다.

4. 형사처벌

유명상표 희석행위에 관하여 아무런 형사적 제재를 가하지 않는 연방 희석화 방

지법과 달리, 부정경쟁방지법은 유명상표 희석행위를 한 자에 대해 3년 이하의 징

역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있다.1112)  하나의 상표 사용 

행위가 상품⋅영업주체 혼동행위 및 유명상표 희석행위에 모두 해당하는 경우에는 

2개의 부정경쟁방지법위반죄가 성립하고, 이는 하나의 행위가 수개의 범죄에 해당

하는 경우이므로 각각의 부정경쟁방지법위반죄는 상상적 경합의 관계에 있다고 보

아야 할 것이다.

그러나, 과연 유명상표 희석행위에 대해서까지 이처럼 형사처벌까지 인정하는 

것이 타당한지는 의문이다.  유명상표 희석행위에 대해 형사처벌을 인정하는 입법

1111) 헌법재판소 1991. 4 . 1 . 선고 89헌마160 결정(헌집 3, 149).
1112) 부정경쟁방지법 제18조 제3항 제1호.
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례는 이례적일 뿐만 아니라, 여타의 다른 부정경쟁행위가 소비자의 오인⋅혼동을 

유발함으로써 건전한 거래 질서를 해치는 행위인데 반해 유명상표 희석행위는 그 

본질이 유명상표의 재산적 가치를 훼손함으로써 그 소유자의 이익을 침해하는 데

에 있다는 점에서, 양자를 구별하여야 하는 것이 아닌가 한다.  즉, 부정경쟁방지

법상의 형사처벌은 그 주된 목적이 소비자의 혼동을 야기하는 등 공익을 침해하는 

행위를 제재하는 데에 있다고 볼 수 있는데,1113) 유명상표 희석행위는 혼동 여부와 

관계없이 유명상표 소유자의 개인적 이익을 침해하는 것이기 때문에, 이에 대해 

형사처벌을 가하는 것이 타당한지에 대하여는 근본적인 차원에서의 재검토가 필요

한 것이다.  게다가, 희석화 이론의 적용 범위를 확장하는 것은 자칫 상표 선택의 

자유를 제한함으로써 오히려 자유로운 시장 경쟁을 저해하는 결과를 가져올 수도 

있기 때문에, 사용금지⋅손해배상 등의 민사적 제재 이외에 형사적 제재까지 인정

하는 것은 지나치다는 느낌을 지울 수 없게 한다.  이는 부정경쟁방지법이 유명상

표 희석행위의 요건으로 부정한 목적을 요구하고 있지 않다는 점을 고려해 보면 

더욱 그러하다.  상표 사용과 관련한 일부 반사회적인 행태에 대한 지나친 규제는 

상표 선택 및 사용 행위 전체를 위축시키는 결과를 초래함으로써 자유로운 경제 

활동을 억제할 우려가 있으며, 나아가 경쟁업자 사이에서 고소⋅고발을 남용하여 

오히려 상거래 질서를 혼란에 빠뜨릴 수도 있기 때문이다.

부정경쟁방지법 제18조 제3항 제1호가 도메인 이름의 부정 등록⋅사용 행위 및 

상품형태 모방행위에 대해서는 형사처벌을 명시적으로 배제하고 있는 것에서도 알 

수 있듯이 모든 유형의 부정경쟁행위에 대해 반드시 동일한 형사처벌이 가해져야 

할 논리 필연적인 이유는 전혀 없다는 점에서도, 유명상표 희석행위에 대한 형사

처벌의 타당성 여부를 적극적으로 재고해 볼 필요가 있을 것이다.  참고로, 2005. 

6 . 29. 법률 제75호로 개정된 일본 부정경쟁방지법은 “저명상표의 신용이나 명성을 

이용하여 부정한 이익을 얻을 목적으로 또는 그 신용이나 명성을 해할 목적으로 

1113) 青山紘一, 前掲注(1001), 78頁.
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유명상표 희석행위를 하는 경우”만을 형사처벌의 대상에 포함하고 있는데,1114) 이

처럼 형사처벌의 대상을 제한하고 있는 위 개정법은 우리에게도 좋은 참고가 될 

수 있을 것으로 본다.

第4節  適用 除外 事由

1. 개설

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 규정에 의하면 “비상업적 사용 등 대통령령

이 정하는 정당한 사유”가 있는 경우에는 제3자에 의한 유명상표의 사용이 허용될 

수 있다.  이에 따라 부정경쟁방지법 시행령은 ① 비상업적 사용, ② 뉴스 보도 및 

뉴스 논평에의 사용, ③ 당해 상표가 유명해지기 이전부터의 사용, ④ 기타 공정한 

상거래 관행에 반하지 않는 사용을 적용 제외 사유로 규정하고 있다.1115)  이외에

도 위 시행령 규정에는 명시되어 있지는 않지만, 상표법과의 관계에서 등록 상표

의 사용 역시 제3자에 의한 유명상표의 사용이 허용되는 경우라고 하겠다.1116)

이러한 부정경쟁방지법 시행령의 규정에 대해서는, 유명상표 희석행위를 금지하

는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목은 헌법상 보장되는 표현의 자유 내지 영업의 

자유를 법률로써 제한하는 것이므로 이러한 기본권에 대한 제한을 원상회복시켜 

주는 “정당한 사유”를 대통령령으로 규정하는 것은 헌법 제37조 제2항에 위반될 

여지가 있다고 보는 비판이 제기되고 있다.1117)  물론, 헌법 제37조 제2항의 “법

률”이란 원칙적으로 국회의 의결을 거친 형식적 의미의 법률을 의미하는 것이

나,1118) 그렇다고 해서 기본권의 제한이 반드시 형식적 의미의 법률에 의해서만 가

1114) 不正競争防止法 第14条 第1項 第2号.
1115) 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2.
1116) 제5장 제1절 4. (2) 참조.
1117) 조정욱, 앞의 글(주 930), 125면.
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능한 것은 아니고 형식적 법률에 근거를 둔 법규명령에 의해서도 가능하다.1119)  

이렇게 볼 때, 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2에 의한 기본권 제한은 부정경쟁방

지법 제2조 제1호 다목에 근거를 둔 것으로서 정당한 사유의 내용을 구체화하기 

위한 것이라고 할 수 있으므로, 일단 형식상으로는 그다지 헌법 위반이 문제될 것

으로는 보이지 않는다.  다만, 기본권의 제한 범위와 내용은 가급적 법률로써 명확

히 하여야 할 것이고, 또한 입법 기술상 유명상표 희석행위에 관한 정당한 사유를 

반드시 시행령에서 규정하여야 할 필요성도 크지 않다는 점에서, 위와 같은 비판

은 수긍할 점이 있다고 하겠다.

이하에서는, 부정경쟁방지법 시행령이 규정하고 있는 “정당한 사유”에 관하여 

차례로 살펴보기로 한다.

2. 비상업적 사용

(1) 의의

비상업적 사용을 유명상표 희석행위에서 제외시킨 것은 헌법상 보장된 표현과 

비판의 자유를 보장하기 위한 것으로서, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 예컨

대 상품의 품질이나 기업 정책에 대한 비판적⋅부정적인 의견 제시를 봉쇄하기 위

한 수단으로 악용되는 것을 방지하기 위한 규정이라고 할 수 있다.  따라서, 위 규

정은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 관한 일반적인 면책 사유로서의 의미도 

가질 수 있다고 본다.

이처럼, 비상업적 사용을 면책 사유로 규정하고 있는 주된 취지가 언론⋅표현의 

자유를 보호하는 데에 있다는 점을 고려해 볼 때,1120) 그 범위는 언론⋅표현의 자

1118) 권영성, 헌법학원론, 보정판(2003), 338면.
1119) 위의 책.
1120) 한편, 일본 하급심 판결례 중에는 종교의 자유를 이유로 유명상표 희석행위의 책임을 면
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유와 상표 소유자의 재산적 이익이라는 두 가지 목적을 조화롭게 달성할 수 있는 

방법으로 해석되어야 한다.  즉, 언론⋅표현의 자유에 의해 마땅히 보호받아야 할 

행위가 유명상표 희석행위라는 이유로 금지되어서는 안되지만, 마찬가지로 상표 

소유자의 정당한 이익을 침해하는 행위가 비상업적 사용이라는 명목으로 용인되어

서도 안된다는 것이다.

(2) 판단 기준

여기서, 비상업적 사용의 적절한 범위를 설정하는 것이 무엇보다도 중요한 문제

로 등장하는데, 이 문제의 해결에 있어서는 연방 희석화 방지법상 면책 사유로서

의 “비상업적 사용”에 관한 논의를 그대로 원용할 수 있을 것으로 본다.  즉, 제3

자의 상표 사용 행위가 영업상의 이익을 가져다 주는 것인지의 여부 및 그러한 상

표 사용이 어떠한 목적에서 행하여진 것인지를 검토하는 것이다.1121)

먼저, 제3자가 상표 사용을 통해 직접적인 영업상 이익을 얻은 경우에는 당해 

행위를 비상업적인 것으로 보아서는 안된다.  다만, 제3자의 이익이 상표 사용 자

체와 밀접한 연관 관계가 인정되지 않거나 또는 간접적으로 발생한 것인 때에는 

여전히 비상업적인 것으로서 보호받을 여지가 있다.  또한, 제3자의 상표 사용으로 

인해 유명상표 소유자에게 어떠한 경제적 손해가 발생하였다는 것만으로 당연히 

제3자에게 영업상의 이익이 발생하였다고 볼 것은 아니다.  유명상표와 관련하여 

행하여지는 모든 정치⋅경제⋅사회⋅문화적인 비판 활동들은 잠재적으로 상표 소

유자에 대한 경제적 손해를 가할 수 있기 때문이고, 다른 한편으로 그러한 비판 

할 수 있는지가 중요하게 다투어진 것이 있어 흥미롭다.  이 판결에서 법원은 종교 법인의 업

무 및 사업이라고 하더라도 부정경쟁방지법의 적용 대상이 된다고 보아, 유명한 종교 법인의 

명칭과 동일⋅유사한 명칭을 사용하여 종교 활동을 하는 것 역시 유명상표 희석행위에 해당

한다고 판시하였다[東京地裁 2004. 3 . 30. 平15(ワ)23164(判例タイムズ 第1162号, 276頁)].
1121) 제4장 제5절 2. (5) 참조.
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활동이 대중적으로 의미를 가질 수 있기 위해서는 상표 소유자에게 어느 정도의 

경제적 손해가 발생하는 것이 필연적이기 때문이다.

다음으로, 제3자의 상표 사용이 유명상표 그 자체를 비판⋅논평 또는 패러디 등

의 대상으로 삼기 위한 것이었다면 이를 비상업적인 것이라고 볼 수 있으나, 이와 

달리 단지 대중의 관심과 주목을 불러일으키기 위한 수단으로써 유명상표를 사용

한 것이었다면 이는 비상업적인 것이라고 볼 수 없다.  예컨대, 제3자의 행위 목적

에 비추어 볼 때 유명상표를 사용하는 것이 필수불가결한 경우라거나 또는 유명상

표에 부가된 사회⋅문화적인 상징적 의미를 비평⋅패러디의 대상으로 삼는 경우에

는, 제3자의 상표 사용은 언론⋅표현의 자유에 의해 보호받을 수 있는 비상업적 

사용인 것이다.  그러나, 제3자의 행위 목적이 유명상표의 본래적 의미나 상징적 

의미 어느 것도 직접적인 대상으로 하고 있지 않은 경우에는 단지 주의를 환기하

기 위한 것으로서 비상업적인 것으로 볼 여지가 크지 않을 것이다.

(3) 입증책임

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 단순히 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 

“사용”하여 그 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하는 

한편 “비상업적 사용”을 정당한 사유의 하나로 규정함으로써, 마치 원고는 그 유

형을 막론하고 제3자에 의한 사용 행위가 있었음을 주장⋅입증하기만 하면 족하고 

피고가 자신의 상표 사용을 정당화하기 위해 그것이 비상업적인 것임을 항변해야 

하는 것처럼 보인다.  이 점은 상표법이 “사용”의 의미를 구체적으로 규정하고 있

는 것과 비교해 볼 때 더욱 그러하다.1122)

그러나, 대법원은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목⋅나목의 “사용”은 상품⋅영

업에 관련된 일체의 사용 행위를 의미한다고 하면서도, 부정경쟁방지법 제2조 제1

1122) 상표법 제2조 제1항 제6호.
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호 다목의 “사용”은 상업적 사용을 의미한다고 하여 이를 구별하고 있다.1123)  이

러한 대법원의 태도에 따르면 피고의 상표 사용이 상업적이라는 것은 요건 사실로

서 이에 대한 주장⋅입증책임을 원고가 부담한다고 보아야 하고, 비상업적 사용에 

관한 피고의 주장은 단순한 부인에 해당하게 된다.

대법원이 유명상표 희석행위에 있어서 “사용”의 의미를 이와 같이 상업적인 것

으로 제한하는 이유는 그 판시 이유에서도 분명히 나타나 있지는 않지만, 추측컨

대 아무런 금전적인 이익이 수반되지 않는 상표 사용 행위에 대해서까지 부정경쟁

방지법 제2조 제1호 다목의 적용 범위를 확장하는 것에 대한 거부감이 그 배경에 

깔려 있는 것이 아닐까 한다.  상표 희석을 넓게 인정하는 경우 제3자의 상표 선

택의 자유를 불합리하게 제한하는 결과를 초래할 수도 있는데, 입증책임을 원고에

게 부담시킴으로써 유명상표 희석행위의 적용 범위를 제한할 수 있고 나아가 위와 

같은 불합리한 결과를 방지할 수 있다는 점에서 “사용”의 의미를 상업적인 것에 

제한하는 대법원의 태도는 타당하다고 하겠다.

다만, 이러한 결론은 상표법과 달리 “사용”의 의미를 제한하고 있지 않은 부정

경쟁방지법의 규정 및 비상업적 사용을 항변 사유로 규정함으로써 입증책임을 분

배하고 있는 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제1호의 규정 형식과는 분명히 모순

되는 것으로 보인다.  물론, 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제1호가 새로운 항변 

사유를 창설하고 있는 것이 아니라 애초에 내재적으로 제한되어 있는 사용 개념을 

강조한 것에 불과한 주의적⋅확인적 규정이라고 이해할 수도 있겠다.  그러나, 기

본적으로 부정경쟁방지법에 의한 상표 보호는 상업적 영역에서의 보호를 전제로 

하는 것이라는 점에서, 입법론적으로는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 적용 

범위를 “상업적 사용”으로 분명히 하는 동시에 위 규정 및 부정경쟁방지법 시행령 

제1조의2 제1호의 비상업적 사용 부분은 삭제하는 방법으로 정비하는 것이 필요하

다고 본다.1124)

1123) 대법원 2004. 2 . 13 . 선고 2001다57709 판결(공2004상, 456).
1124) 같은 취지에서, 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제1호의 규정이 내용적인 측면에서는 타
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3. 뉴스 보도 및 뉴스 논평

모든 형태의 뉴스 보도 및 뉴스 논평에서 유명상표를 사용하는 행위는 부정경쟁

방지법에 의해 금지되지 않는다.  이는 앞에서 살펴본 비상업적 사용의 한 예라고 

할 수 있겠는데, 이에 관해 특별한 규정을 둔 이유는 부정경쟁방지법이 뉴스 보도 

및 뉴스 논평은 특히 사회적으로 유용한 정보를 전달하는 데에 필수적이기 때문에 

그 보호를 강조하기 위한 것으로 보인다.1125)  따라서, 신문⋅방송⋅잡지 등의 매

체에서 유명상표가 부착된 상품 또는 유명상표의 소유자 등을 부정적으로 논평하

거나 유명상표를 불쾌한 방식으로 패러디함으로써 결과적으로 유명상표의 재산적 

가치를 감소시켰다 하더라도, 이러한 행위는 부정경쟁방지법에 의해 금지되지 않

는다.

4. 유명성 획득 이전부터의 사용

상표가 유명성을 획득하기 이전부터 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 사용해 온 

선사용자의 경우에도 부정경쟁방지법의 적용을 받는지의 문제에 대하여, 대법원은 

부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목에 있어서는 부정경쟁행위자의 악의 또는 부정경

쟁의 목적과 같은 주관적 의사를 그 요건으로 하고 있지 아니할 뿐더러 부정경쟁

방지법상 선의의 선사용자의 행위를 부정경쟁행위에서 배제하는 명문의 규정이 없

으므로 그와 같은 선사용자에 의한 상표 사용이 유명상표와 혼동될 위험이 존재한

다고 인정되는 이상 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 소정의 부정경쟁행위를 구

당하지만 법률 체계의 측면에서는 잘못된 것이라는 지적도 있다[구자현, 앞의 글(주 930), 66
면].

1125) 연방 희석화 방지법 역시 비상업적 사용 이외에 뉴스 보도 및 논평을 별개의 면책 사유

로 규정하고 있다[Lanham  A ct §43(c)(4)[15 U .S .C . §1125(c)(4)]].
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성한다는 취지로 판시하였다.1126)  이러한 대법원의 견해는 부정경쟁행위 일반에 

대해서 그대로 적용될 수 있다.  즉, 상표가 유명성을 획득하기 이전부터 유명상표

와 동일⋅유사한 상표를 사용해 온 선사용자라 하더라도, 상표가 유명성을 획득한 

이후에까지 이를 사용함으로써 결과적으로 상품⋅영업의 출처에 관하여 오인⋅혼

동을 야기하게 되는 경우에는 여전히 부정경쟁방지법에 의해 규제를 받게 된다는 

것이다.

이에 반해 유명상표 희석행위의 경우에는 이와 같은 선사용자가 보호될 수 있고, 

따라서 위와 같은 문제가 발생할 여지는 없다.  상표가 유명성을 획득하기 전에 

당해 상표와 동일⋅유사한 상표를 사용해온 자가 그 상표를 부정한 목적 없이 사

용하는 경우에는 부정경쟁방지법의 적용이 배제되기 때문이다.1127)  이와 같은 선

사용자의 보호에 관한 규정은 선사용자의 신뢰와 이익을 보호하기 위한 것으로서 

타당하다고 할 수 있다.  한편, 선사용자로부터 영업을 승계한 제3자로서도 여전히 

그와 같은 신뢰와 이익을 가지고 있다고 할 것이므로 부정한 목적이 없는 한 유명

상표 소유자에 대해 위 규정을 들어 대항할 수 있다고 보아야 한다.1128)

다만, 상품⋅영업주체 혼동행위에 관해서는 선사용자의 보호에 관한 규정을 두

고 있지 않음으로 인해 위에서 본 대법원 판결과 같은 결론이 도출되는 반면, 유

독 유명상표 희석행위에 대해서만 이와 같은 선사용자의 보호에 관한 규정을 둔 

것은 균형이 맞지 않는다.  물론, 예컨대 선사용자가 이미 특정 상표를 사용하고 

있음을 알면서도 당해 상표를 독점하기 위한 의도로 주지성을 획득하거나 또는 오

로지 선사용자의 상표 사용을 방해할 목적으로 주지성을 획득하는 것과 같이 공정

한 경쟁 질서를 어지럽히기 위해 악의로 주지성을 취득한 경우에는, 선사용자로서

1126) 대법원 2004. 3 . 25 . 선고 2002다9011 판결(공2004상, 688).
1127) 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제3호.  여기서의 유명성이란 단순히 주지성의 정도를 

의미하는 것이 아니라 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 유명성과 동일한 수준의 것을 의

미한다는 점은 이미 지적한 것과 같다[주 973) 참조].
1128) 田村善之, 前掲注(101), 116頁.
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는 부정경쟁행위를 주장하는 주지상표권자에 대해 권리 남용의 항변이 가능하다고 

볼 수 있으므로 결론에 있어서는 크게 차이가 없을 수도 있다.  하지만, 권리 남용

은 일반적으로 쉽게 인정되지 않을 뿐더러 이를 선사용자측에서 입증하여야 하는 

부담이 있고 또한 선사용자의 보호에 관해서는 상품⋅영업주체 혼동행위와 유명상

표 희석행위를 구별할 아무런 이유가 없으므로, 상품⋅영업주체 혼동행위에 관해

서도 이와 같은 선사용자의 보호 규정을 도입하는 것이 바람직할 것이다.  일본의 

부정경쟁방지법은 상품⋅영업주체 혼동행위와 유명상표 희석행위 모두에 대해 선

사용자의 보호 규정을 두고 있는데,1129) 이는 참고할만한 입법례라고 본다.

이와 같이 유명상표 희석행위에 관해서 선의의 선사용자를 보호하는 규정을 두

게 된 것은, 제3자에 의한 상표 사용이 당해 상표가 유명해진 후에 시작되었을 것

을 요건으로 하고 있는 연방 희석화 방지법의 영향을 받은 것으로 보인다.1130)  여

기서 부정한 목적으로 사용하는 경우란, 타인의 노력에 의해 자신이 사용하는 상

표가 유명성을 획득하게 되었고 또한 자신이 사용하던 상표가 유명상표의 단일성

을 침해하게 된다는 점을 알면서도 유명상표의 명성이나 신용에 편승하여 부당한 

이익을 얻거나 또는 그 명성이나 신용을 훼손할 목적으로 그 상표를 계속 사용하

는 경우를 의미한다고 볼 수 있을 것이다.

상표의 선사용자라고 하더라도 부정한 목적을 가지고 유명상표를 계속해서 사용

하는 행위를 방치하는 것은 부정경쟁방지법의 입법 목적이나 정의의 관념에도 부

합하지 않는 것이고, 따라서 선사용자의 범위에서 부정한 목적을 가진 자를 제외

하는 것은 타당하다고 하겠다.  그러나, 선사용자의 계속적인 상표 사용으로 인해 

1129) 不正競争防止法 第12条 第1項 第3号⋅第4号.
1130) Lanham  A ct §43(c)(1)[15  U .S .C . §  1125(c)(1)].  The ow ner of a  fam ous m ark shall 

be entitled , subject to  the princip les of equity  and  up on such term s as the court 
deem s reasonable, to  an  in junction against another p erson’s com m ercial use in  
com m erce of a  m ark  or trade nam e, if su ch u se beg ins after the m ark ha s becom e 
fa m ou s  and  causes d ilu tion of the d istinctive quality  of the m ark, and  to  obtain  such  
other relief as is p rovided  in  th is subsection ….



- 236 -

결과적으로는 유명상표의 명성이나 신용에 다소 편승하게 되었다거나 또는 그 명

성이나 신용이 다소 침해되었다 하더라도, 선사용자가 종전의 사용 방식 그대로 

상표를 사용한 이상 이러한 선사용자에게 부정한 목적이 있었음을 인정하기란 사

실상 어려울 것이다.  반면, 상표가 유명성을 획득한 후 선사용자가 비용 등을 투

자하여 종전의 사용 방식이나 범위를 현저하게 초과하는 방법으로 상표를 사용한 

경우에는 부정한 목적이 있었음이 쉽게 인정될 수 있을 것이다.  예컨대, 선사용자

가 상품이나 영업의 종류를 변경함으로써 수요자⋅소비자 층이 달라지는 경우에는 

선사용자의 신뢰를 보호할 필요가 없다는 점에서 부정한 목적이 인정될 여지가 크

다고 하겠다.1131)  다만, 선사용자가 당해 상표를 사용해 온 경위나 내력 등에 비

추어 볼 때 이른바 “영업의 자연적 확장(natural expansion  of bu siness)”1132)에 

해당한다고 할 수 있는 경우에는 비록 종전의 사용 방식이나 범위를 다소 초과한

다고 하더라도 선사용자에게 부정한 목적이 있었다고 쉽사리 인정하여서는 안될 

것이다.

그런데, 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제3호의 규정 형식상 선사용자가 유명

상표 희석행위의 책임을 면하기 위해서는 자신에게 부정한 목적이 없었음을 입증

1131) 田村善之, 前掲注(101), 113頁; 小野昌延 編, 新⋅注解不正競争防止法, 2000, 792-293頁.
1132) 원래 “영업의 자연적 확장” 이란 미국 판례상 상표권자의 권리 범위를 확장하기 위한 개

념이라고 할 수 있다.  즉, 상표권자의 상표가 제3자에 의해 지정상품 이외의 상품이나 별개

의 거래 지역에서 사용되는 경우에도 그와 같은 상품 내지 거래 지역이 상표권자의 영업이 

자연적으로 확장된 영역에 포함된다고 볼 수 있는 경우에는 제3자의 상표 사용이 여전히 상

표권의 범위에 포함되기 때문에 상표권 침해를 구성한다는 것이다(J. Thom as M cC arthy, 
supra note 29, at §24 :17⋅§26:20).  이처럼 영업의 자연적 확장 이론은 본질적으로 상표권 

침해 여부를 판단하기 위한 기준일 뿐만 아니라, 이에 대해서는 전통적인 혼동가능성 여부에 

따라 상표권 침해 여부를 판단하면 충분하고 특히 영업의 자연적 확장 개념을 인정하는 것은 

제3자에게 예상하지 못한 손해를 가하는 것으로서 부당하다는 비판이 유력하다는 점에서(Id . 
at §24 :20⋅§26:22) 그에 관한 논의 내용을 그대로 유명상표 희석행위에 대한 면책 여부의 판

단 기준으로 원용하는 것은 적당하지 않다고 할 것이나, 다만 여기에서는 그 구체적⋅실질적

인 내용이 아니라 단순히 개념만을 빌려 온 것임을 밝혀 두고자 한다.  미국 판례상 영업의 

자연적 확장 이론에 관하여 자세한 것은, Id . a t §§24:17-24:20⋅§§26:20-26:24 참고.
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하여야 하나, 이는 부정한 목적을 추인케 할 수 있는 모든 사실이 존재하지 않는

다는 것을 입증하여야 한다는 점에서 사실상 불가능하다.  그에 비해, 유명상표의 

소유자 측에서 선사용자에게 부정한 목적이 있었음을 입증하는 것은 상대적으로 

수월하다.  예컨대, 위와 같이 상표가 유명성을 획득하였다는 점을 알면서도 선사

용자가 비용 등을 투자하여 종전의 사용 방식이나 범위를 현저하게 초과하는 방법

으로 상표를 사용하였다는 점이 입증된 경우에는 선사용자에게 유명상표의 명성이

나 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 또는 그 명성이나 신용을 훼손할 목적

이 있었음이 쉽게 추인될 수 있을 것이기 때문이다.

이처럼, 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제3호에서 부정한 목적이 없는 선사용

에 한해 상표 희석으로 인한 책임을 면하도록 규정한 것은 사실상 선사용자의 항

변을 허용하지 않는 결과를 가져오는 것으로서 부당하다고 본다.  오히려, 부정한 

목적을 가지고 종전의 사용 방식이나 범위를 현저하게 초과하는 방법으로 상표를 

사용하는 것은 이미 선사용이 아니라 유명성 획득 이후에 새로운 형태로 이루어진 

사용 행위라고도 볼 수 있다는 점에서, 유명상표의 소유자로 하여금 부정경쟁방지

법 제2조 제1호 다목의 요건 사실 내지 재항변 사실로서 이와 같은 사용 형태를 

입증하게 하는 것이 입증책임의 분배라는 측면에서 타당하다.  이는 또한 희석화 

주장에 대한 항변 범위를 넓게 인정함으로써 상표 희석화 이론의 무분별한 주장과 

남용을 억제하는 방법이 될 수도 있을 것이다.  물론 현행 규정의 해석론이나 소

송실무상의 운영을 통해 상표 소유자로 하여금 선사용자의 부정한 목적에 관한 입

증책임을 부담시키는 것도 가능하겠지만, 이 점을 보다 분명히 한다는 차원에서는 

부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제3호의 부정한 목적에 관한 부분은 삭제하고 이

에 관한 주장⋅입증책임을 상표 소유자의 부담으로 하는 것이 입법론상 바람직하

다고 하겠다.1133)

1133) 희석의 결과가 발생하였음에도 불구하고 선사용자에게 부정한 목적이 없었음을 입증하기

란 거의 불가능할 것으로 보이고, 그렇게 되면 선사용자가 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2  
제3호에 의하여 책임을 면제받는 경우는 거의 없어지게 되는바, 이는 위 규정을 둔 취지에 반
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5. 공정한 상거래 관행에 반하지 않는 사용

이상에서 살펴본 사유 이외에도 공정한 상거래 관행에 반하지 않는 사용 행위는 

부정경쟁방지법상 유명상표 희석행위에 해당하지 않는다.1134)  예컨대, 상표권의 

효력이 미치지 아니하는 범위에서의 사용 행위1135)가 여기에 해당할 수 있을 것이

다.  일본 부정경쟁방지법이 상품 또는 영업에 관한 보통 명칭이나 관용 명칭을 

보통으로 사용하는 행위와 자신의 성명을 부정한 목적 없이 보통으로 사용하는 행

위에 대해서는 유명상표 희석행위에 관한 규정이 적용되지 아니한다고 규정하고 

있는 것도1136) 같은 맥락에서 이해할 수 있다.

이와 같은 부정경쟁방지법 시행령 규정은 이른바 공정 이용 개념을 도입한 것으

로도 볼 수 있을 것이다.  다만, 앞에서 본 것처럼 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다

목의 “사용” 개념을 “상표적 사용”에 한정하여 이해한다면1137) 공정한 상거래 관

행에 반하지 않는 사용 행위는 대부분 “사용”에 해당하지 않는 경우가 많을 것이

므로, 이 한도 내에서는 위 부정경쟁방지법 시행령 규정이 새로운 항변 사유를 신

설한 것이라기보다는 상표적 사용 개념에 대하여 다시 한 번 확인하고 있는 주의

적 규정이라고 하겠다.

하는 것으로서 입법론적으로 “부정한 목적”을 삭제하는 것이 마땅하다는 견해가 있는데[최순

용, 상표희석화이론의 회고와 전망, 21세기 한국민사법학의 과제와 전망 ― 심당 송상현 선생 

화갑기념논문집(2002), 803면], 결론에 있어서는 같은 취지라고 할 수 있겠다.
1134) 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제4호.
1135) 상표법 제51조 제1항.
1136) 不正競争防止法 第12条 第1項 第1号⋅第2号.  이와 관련하여, 일본의 하급심 판결례 중에

는 학교 소재지의 지명과 “학원”이라는 문자를 조합하여 사용하는 것은 학교에 관한 보통 명

칭이나 관용 명칭에 해당하지 않는다고 보아 유명한 학교명과 동일⋅유사한 학교명을 사용하

는 것은 유명상표 희석행위에 해당한다고 본 예가 있다[東京地裁 2001. 7 . 19. 平13(ワ)967(判
例タイムズ 第1123号, 271頁)].

1137) 제5장 제2절 4. 참조.
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第5節  遡及 適用

1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되어 상표 등록 단계에서의 희석화 이론을 도

입하고 있는 상표법은 그 부칙에서 동법 시행 전의 출원 및 등록에 대한 심사⋅심

판⋅소송 등은 종전의 규정에 의한다고 규정하여1138) 등록 단계에서의 희석화 이

론은 상표법 개정으로 인해 소급 적용되지 않는다는 점을 분명히 하고 있다.  그

러나, 본격적으로 희석화 이론을 도입하고 있는 2001년 개정 부정경쟁방지법은 이

와 달리 벌칙 적용에 관한 특례만을 규정하고 있을 뿐이어서,1139) 동법이 시행된 

2001. 7 . 1. 이전에 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 사용한 행위를 부정경쟁방지

법상 유명상표 희석행위로 규율할 수 있을지 문제된다.

이와 관련하여 먼저 부정경쟁방지법상 희석화 규정의 도입으로 인해 유명상표와 

동일⋅유사한 기존의 등록 상표가 무효로 되는 것인지를 검토해 본다면, 등록 상

표의 사용이 부정경쟁방지법상 유명상표 희석행위에 해당하는지의 여부에 관하여 

이미 자세히 살펴본 바와 같이 유명상표와 동일⋅유사한 상표라고 하더라도 일단 

유효하게 등록되어 무효 또는 취소로 되지 않는 이상 이를 사용하는 것은 부정경

쟁방지법의 적용을 받지 않는다고 보아야 한다.1140)  설령, 대법원과 같이 유명상

표가 등록되어 있지 않음을 기화로 타인이 이를 먼저 등록하는 것이 상표법의 악

1138) 상표법 부칙(1997. 8 . 22 . 법률 제5355호) 제2조⋅제3조.
1139) 부정경쟁방지법 부칙(2001. 2 . 3 . 법률 제6421호) 제2항.  이와 달리 일본의 부정경쟁방지

법은 법 개정 이전에 개시된 상표 사용이 특히 혼동야기행위에 해당하지 않는 경우에는 개정

법상 유명상표 희석행위로서의 규제를 받지 않는다고 규정함으로써 소급 적용 여부에 관한 

문제를 입법적으로 해결하고 있다(不正競争防止法 附則 第3条 第1項 第1号).  일본 부정경쟁

방지법이 이처럼 소급 적용을 부인하는 취지는 이미 행하여진 행위에 대하여 일종의 기득권

적 지위를 인정하려는 데에 있다고 한다[小塚荘一朗, 著名な企業の名称を用いた芸名と不正競

争 ― 東急芸名訴訟判決, ジュリスト 第1158号(1999), 121頁].
1140) 제5장 제1절 4. (2) 참조.



- 240 -

용 내지 남용에 해당하여 여전히 부정경쟁행위에 해당한다고 보더라도,1141) 부정경

쟁방지법 시행 이전에 이미 유효하게 출원⋅등록된 상표가 동법 시행으로 인하여 

비로소 불법적인 것으로 된다는 결론은 소급효 금지의 원칙상으로도 타당하지 않

다.  이러한 결론은 과거의 적법했던 행위에 대해서 사후에 새로운 책임과 의무를 

부과시킴으로써 등록 상표권자의 기대 이익과 법적 안정성을 해치는 것이기 때문

이다.1142)

또한, 개정 부정경쟁방지법 시행 이전에 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 등록

하지 않고 사용한 경우에도, 마찬가지로 부정경쟁방지법 개정 후 이를 유명상표 

희석행위로 보아 동법상의 금지청구⋅손해배상⋅신용 회복과 같은 책임을 부담시

키는 것은 소급효 금지의 원칙상 허용되지 않는다고 보아야 할 것이다.1143)  개정 

1141) 대법원 1993. 1 . 19. 선고 92도2054 판결(공1993상, 781), 대법원 1995. 11. 7 . 선고 94도

3287 판결(공1995하, 3954), 대법원 1999. 11. 26. 98다19950 판결(공2000상, 20), 대법원 

2000. 5 . 12 . 선고 98다49142 판결(공2000하, 1371), 대법원 2001. 4 . 10 . 선고 2000다4487 판

결(공2001상, 1100).
1142) 정상조, 앞의 책(주 7), 572면.  한편 상표 등록 행위가 부정경쟁행위에 해당할 수 있다는 

대법원 판례에 반대하면서도, 손해배상청구는 등록 상표권의 박탈과 달리 행위 책임만을 추궁

한다는 점에서 등록 단계에서의 희석화를 방지하기 위한 상표법 개정 이전에 출원⋅등록된 상

표를 부정경쟁방지법 시행일 이후에 사용하는 행위에 대해서는 손해배상청구가 허용될 수 있

다고 보는 견해가 있으나(위의 책, 573면), 이러한 결론은 결국 부정경쟁방지법상의 권리를 등

록 상표권에 우선하는 것이 되어 부당하다고 본다.  등록 상표권과 부정경쟁방지법상의 권리 

중 어느 것을 우선시킬 것인가의 문제에 있어서 당해 상표가 상표법 개정 이전에 출원⋅등록

된 것인지 또는 상표법 개정 이후에 출원⋅등록된 것인지는 본질적으로 중요한 의미를 갖는

다고 볼 수 없기 때문이다.  위 견해에 따르면, 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 상표법 또는 

부정경쟁방지법 개정 이후에 출원⋅등록하여 사용하는 경우에는 부정경쟁행위가 성립하지 않

지만 상표법 개정 이전에 출원⋅등록하여 사용하는 경우에는 손해배상청구가 가능하다는 결

론에 도달하게 되는데, 상표법 부칙(1997. 8 . 22. 법률 제5355호) 제2조⋅제3조의 취지상으로

는 오히려 상표법 개정 이전에 출원⋅등록된 상표에 대한 상표권자의 신뢰와 기대를 보호하

여야 할 필요성이 더욱 강하다고 할 것인바, 위와 같은 결론은 이에 모순되는 것이라고 할 수 

있다.
1143) 구자현, 앞의 글(주 930), 75면.
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부정경쟁방지법 부칙은 형벌 규정에 대한 특례만을 규정하고 있어서 마치 그 외의 

규정은 소급 적용이 가능하다는 반대 해석도 가능한 것처럼 보이나, 그러한 반대 

해석은 결과적으로 과거의 적법했던 행위를 사후에 불법화하는 것에 다름 아니기 

때문이다.

그러나, 개정 부정경쟁방지법 시행 이전부터 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 

사용하기 시작하여 동법 시행일 이후에도 계속해서 사용하고 있던 경우라면, 그와 

같은 동법 시행일 이후의 사용 행위에 대해서는 여전히 부정경쟁방지법이 적용될 

수 있을 것이다.  따라서, 장래를 향한 금지청구가 가능함은 물론이고, 개정 부정

경쟁방지법 시행일 이후의 사용 행위에 대한 손해배상청구도 가능하다고 보아야 

한다.  물론, 그 이전부터 계속해서 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 사용해 왔던 

당사자로서는 상표 사용을 위해 투자한 시간과 노력에 대한 기대가 계속해서 보호

되어야 한다고 주장할 수도 있을 것이나, 이러한 기대는 결국 기존의 법률이 일체 

변경되지 않을 것이라는 데에 근거를 둔 것으로서 개정법의 시행으로 인한 장래적 

효력이 그와 같은 기대까지도 보호하여야만 한다고 볼 필연성은 전혀 없다고 하겠

다.1144)

반면, 개정 부정경쟁방지법 시행 이전부터 다수의 제3자가 유명상표와 동일⋅유

사한 상표를 사용함으로써 이미 유명상표의 단일성이 완전히 상실되었다면1145) 동

법 시행일 이후에는 더 이상 침해될 단일성이 존재하지 않아 금지청구나 손해배상

청구가 허용되지 않는 경우도 상정해 볼 수 있다.  하지만, 상표가 등록⋅사용되었

다는 것과 상표가 희석되어 그 단일성이 상실되었다는 것은 엄연히 구별되는 사실

1144) Fuente C igar, L td . v . O pus O ne, 985 F . Sup p. 1448, 1453 (M .D . Fla. 1997); H asbro, 
Inc. v . C lue C om p uting, Inc., 66 F . Supp . 2d  117, 129  (D . M ass. 1999), aff’d , 232 F .3d  
1 (1st C ir. 2000).

1145) 이를 일컬어 “더 이상 희석화될 저명성이 남아 있다고 보기 어려운 경우”라고 설명하기

도 하나[정상조, 앞의 책(주 7), 573면], 희석화 이론에 의해 보호되는 것은 상표의 유명성 자

체가 아니라 유명상표와 일반 소비자 사이에 형성되어 있는 단일한 연관 관계라는 점에서[제
4장 제3절 3. (1) 참조] 위와 같은 설명은 정밀하지 않은 측면이 있다고 본다.



- 242 -

이다.  또한, 희석화 이론의 보호 대상이 되는 상표의 단일성이란 절대적이거나 완

전 무결한 의미에서의 단일성이 아니라 상대적이고 실질적인 의미에서의 단일성이

므로,1146) 개정 부정경쟁방지법 시행 이전부터 계속된 제3자의 사용 행위에도 불구

하고 여전히 보호되어야 할 최소한의 단일성이 남아 있는 경우라면 동법 시행 이

후에도 얼마든지 사용 금지나 손해배상 등의 청구가 가능하다고 보아야 할 것이

다.  이 경우 특히 손해배상청구에 있어서는 개정 부정경쟁방지법 시행일 이후의 

사용 행위로 인하여 침해된 단일성의 재산적 가치가 그 손해액이 될 것이나, 실제

로는 부정경쟁방지법상의 손해배상액 추정 규정1147)에 따라 해결되는 경우가 많을 

것이다.

한편, 판결례 중에는 부정경쟁방지법이 개정되기 이전부터 유명상표와 동일한 

도메인 이름을 등록⋅사용해 온 행위에 관하여 동법 개정 이전에 부정경쟁행위의 

성립을 부정한 1심 판결1148)을 파기하고 이에 대해 개정 부정경쟁방지법을 적용하

여 유명상표 희석행위의 성립을 인정한 항소심 판결례1149)가 있다.  하지만, 이 사

건에서는 부정경쟁방지법의 개정 이후 사실심 변론 종결 당시까지도 그와 같은 도

메인 이름의 사용 행위가 계속되고 있었다는 점에서 위 항소심 판결이 개정 부정

경쟁방지법의 소급 적용을 인정한 것이라고 단정하기는 어렵다.1150)  오히려 이는 

위에서 살펴본 것처럼 부정경쟁방지법이 개정⋅시행된 이후의 행위에 대하여 동법

을 적용한 판결례로 이해할 수 있을 것이다.1151)

1146) 제4장 제3절 3. (3) 및 제5장 제2절 4. (2) 참조.
1147) 부정경쟁방지법 제14조의2.
1148) 서울지방법원 1999. 11. 18. 선고 99가합8863 판결(판례집불게재).
1149) 서울고등법원 2001. 12. 11. 선고 99나66719 판결(판례집불게재).  이러한 항소심 판결은 

대법원에서 확정되었다[대법원 2004. 5 . 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971)].
1150) 구자현, 앞의 글(주 930), 75면.  따라서, 만일 위 사건의 피고가 개정 부정경쟁방지법 시

행일 이전에 유명상표와 동일한 도메인 이름의 사용을 중단하였다면 전혀 다른 결론이 도출

될 수도 있었을 것이다(위의 글).
1151) 다만, 위 항소심 판결은 부정경쟁방지법의 개정 후 시행 전에 변론을 종결하였다가 그 시

행일 이후 원고의 변론 재개 신청을 받아들여 개정법을 적용하였는데, 대법원은 이에 대해 민
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第6節  다른 法律 規定과의 關係

1. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목⋅나목과 다목의 관계

부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목과 나목은 타인의 상품 또는 영업임을 나타내

는 표지와 동일⋅유사한 표지를 사용하여 혼동을 일으키는 행위를 규제하기 위한 

것이므로 일응 전통적인 혼동 이론에 따른 것이라고 볼 수 있고, 부정경쟁방지법 

제2조 제1호 다목은 앞에서 본 것처럼 희석화 이론을 도입한 것이라고 보아야 하

므로, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목⋅나목과 다목의 관계는 결국 혼동 이론과 

희석화 이론의 관계에 유사한 것이라고 할 수 있을 것이다.

따라서, 상품이나 영업 주체에 관한 혼동이 발생한 경우에는 부정경쟁방지법 제

2조 제1호 가목 또는 나목이 적용되고, 그와 같은 혼동이 발생하지 않은 경우에는 

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 적용된다고 보아야 한다.  이 점에서 부정경

사소송법 제142조에 따른 적법한 소송지휘권의 행사라고 하였다[대법원 2004. 5 . 14 . 선고 

2002다13782 판결(공2004상, 971)].  한편, 상표법 및 부정경쟁방지법상 희석화 이론의 소급 

적용에 관한 이상의 논의를 간단히 도식화하면 아래와 같다.

구     분 1998. 2 . 28. 이전
1998. 3 . 1 .부터

2001. 6 . 30.까지
2001. 7 . 1 . 이후

상표를

등록

⋅
사용한

경우

대법원 판례를

따르는 경우
상표법 부칙상

완전히 유효한

등록이 되므로

적용 불가

소급효 금지의

원칙상 적용 불가

 상표 등록은

상표법 남용이므로

적용 가능

대법원 판례를

따르지 않는 경우

등록 상표권이

우선되어야 하므로

적용 불가

상표를 등록하지

않고 사용한 경우

소급효 금지의

원칙상 적용 불가
적용 가능
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쟁방지법 제2조 제1호 가목⋅나목과 다목은 혼동가능성 여부에 따라 적용 여부가 

결정되는 상호 양립할 수 없는 관계에 있다.

그러나, 혼동 이론과 희석화 이론의 관계에서도 살펴 보았듯이,1152) 위와 같은 

결론은 어디까지나 특정 소비자 개개인의 관점에서 그러하다는 의미이고, 다수의 

소비자 집단을 대상으로 파악할 때에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목⋅나목과 

다목이 동시에 적용될 수 있는 경우도 상정할 수 있을 것이다.  예컨대, 어떤 집단

의 소비자는 상품이나 영업 주체에 관한 혼동을 일으키는 반면, 또 다른 집단의 

소비자는 각각의 상표가 서로 다른 출처를 나타내는 것이라고 인식하는 경우가 그

러하다.  이 경우, 전자의 집단에 대해서는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 또는 

나목이 적용될 것인 반면, 후자의 집단에 대해서는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 

다목이 적용될 것이기 때문이다.

따라서, 소송상 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목⋅나목의 상품⋅영업주체 혼동

행위와 다목의 유명상표 희석행위 모두를 주장하는 경우에는 제3자의 상표 사용이 

상당수의 소비자에 대해서는 상품이나 영업 주체의 혼동을 야기한 동시에 또다른 

상당수의 소비자에 대해서는 상품이나 영업 주체의 혼동을 야기한 것이 아니라 유

명상표의 판매력이 침해되었음을 주장⋅입증하여야만 할 것이다.  이 점에서 각각

의 부정경쟁행위에 관한 주장은 서로 독립된 별개의 청구 원인을 구성하고 따라서 

상품⋅영업주체 혼동행위로 인한 청구권과 유명상표 희석행위로 인한 청구권은 법

원이 취하고 있는 구소송물 이론에 따를 때 각각 별개의 소송물에 해당하며, 나아

가 이들은 예비적인 것이 아니라 선택적⋅중첩적인 관계에 있다고 보는 것이 타당

하다.

대법원 역시 분명하게 밝히고 있는 것은 아니지만 이와 같은 점을 염두에 둔 듯

한 판시를 한 바 있다.  즉, 특정한 표지의 사용이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가

목 또는 나목과 다목에 모두 해당할 수도 있다고 한 것이다.1153)  이러한 형태의 

1152) 제2장 제3절 참조.
1153) 대법원 2004. 5 . 14 . 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).
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소는 당사자가 동일하고 청구 취지가 하나이며 청구 원인이 복수일 뿐만 아니

라,1154) 민법 제840조 각호가 규정하고 있는 개개의 이혼 사유마다 재판상 이혼 청

구를 할 수 있다고 하여 이를 별개의 소송물로 이해하는 대법원의 입장에 비추어 

볼 때에도,1155) 이를 선택적 병합으로 파악하는 것이 타당하다고 본다.1156)  다만, 

상표사용금지 또는 손해배상의 청구를 인용하는 판결의 담보력을 높이는 한편 분

쟁의 일회적 해결을 도모함과 아울러 상급심에서의 불필요한 파기 환송을 방지한

다는 차원에서, 법원으로서는 상품 또는 영업주체 혼동행위와 유명상표 희석행위 

중 어느 하나가 인정된다고 하여 나머지 하나에 대해서는 판단조차 하지 않을 것

이 아니라 가급적이면 각각의 부정경쟁행위가 모두 인정되는지의 여부를 분명히 

판단하는 것이 바람직하지 않을까 한다.1157)

2. 상표법과 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 관계

(1) 등록 유명상표의 희석

제3자가 타인의 등록된 유명상표를 무단으로 사용한 경우에는 상표권 침해와 희

1154) 이시윤, 민사소송법, 신정3판(1997), 379면; 호문혁, 법조경합과 청구권경합에 관한 판례의 

동향, 민사소송법연구(I)(1998), 26면.
1155) 대법원 1963. 1 . 31  선고 62다812 판결(집11-1 , 민50), 대법원 2000. 9 . 5 . 선고 99므1886  

판결(공2000하, 2101).
1156) 실무상으로도 이러한 형태의 청구를 선택적 병합으로 청구하는 것이 대체적인 듯하다.  

예컨대, 서울북부지방법원 2004. 11. 11. 선고 2004가합2018⋅3363 판결(판례집불게재) 참고.
1157) 실무상으로도, 유명상표의 소유자가 소송상 상품 또는 영업주체 혼동행위와 유명상표 희

석행위 모두를 주장하며 제3자에 대해 상표사용금지나 손해배상 등을 청구하는 경우에 “부정

경쟁방지법 제2조 제1호 가목 또는 나목에 해당하거나 같은 호 다목에 해당한다.”는 식으로 

판시하는 예를 찾아볼 수 있다[서울지방법원 서부지원 2003. 5 . 30. 선고 2003가합2178 판결

(판례집불게재), 서울중앙지방법원 2004. 10. 29. 선고 2004가합63595 판결(판례집불게재), 부

산지방법원 2004. 11. 18. 선고 2003가합22113 판결(판례집불게재)].
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석화 모두가 문제될 수 있다.  상표법과 부정경쟁방지법은 보호 대상과 요건 등을 

달리하는 별개의 법률이라는 점에서, 이러한 경우 각각의 법률이 정하고 있는 요

건을 충족하는지를 검토하여 상표권 침해 행위인지 또는 유명상표 희석행위인지의 

여부를 판단하면 족할 것이다.

따라서, 등록된 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 지정상품과 동일⋅유사한 상품

에 사용하여 등록 상표의 식별력이나 명성을 손상하였다면 상표권 침해 및 상표 희

석이 동시에 성립하게 된다.  이는 동일한 권리⋅의무자 사이에서 복수의 권리⋅법

률관계에 기하여 동일한 급부를 목적으로 하는 복수의 청구권이 성립하는 경우라

고 보아야 할 것이어서1158) 상표권 침해로 인한 상표사용금지 등의 청구권과 상표 

희석으로 인한 상표사용금지 등의 청구권은 경합 관계에 있다고 보아야 하고 둘 

중 어느 하나가 만족을 얻으면 모두 소멸한다고 하겠다.  하급심 판결례 중에도 

상표법과 부정경쟁방지법의 경합적인 적용이 가능하다는 이유에서 상표법에 의한 

청구권과 부정경쟁방지법에 의한 청구권이 경합 관계에 있다고 판시한 예가 있

다.1159)

다만, 대법원은 방론이지만 상표법 위반이 인정되는 이상 부정경쟁방지법 제15

조 제1항에 의하여 동법은 적용되지 아니한다고 하여 마치 상표권 침해 행위와 부

정경쟁행위가 법조 경합의 관계에 있는 것처럼 판시한바 있다.1160)  그러나, 부정

경쟁방지법 제15조의 “다른 규정이 있는 경우”란 동일한 요건하에서 상이한 효과

가 발생하는 경우를 의미한다고 할 수 있는데, 상표법은 등록된 유명상표에 관하

여 보다 더 넓은 범위의 보호를 인정하는 별도의 규정을 두고 있지 않으므로, 결

과적으로 등록된 유명상표의 보호에 관하여는 상표법에 부정경쟁방지법과 다른 규

1158) 일반적으로 청구권 경합의 요건으로서는 ① 당사자가 같을 것, ② 각 청구권이 동일한 결

과를 추구할 것, ③ 각 청구권의 성립근거가 다를 것이 제시되고 있다[호문혁, 앞의 글(주 

1154), 26면 이하].
1159) 서울고등법원 2000. 11. 15. 선고 99나61196 판결(판례집불게재).
1160) 대법원 2002. 9 . 24 . 선고 99다42322 판결(공2002하, 2470).
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정이 존재하지 않기 때문에 여전히 부정경쟁방지법이 적용될 수 있다고 보아야 한

다.1161)  그러므로, 위와 같은 대법원의 판시는 문제가 있는 것으로 보이고, 제3자

가 타인의 등록된 유명상표를 무단으로 사용한 경우에는 상표법과 부정경쟁방지법 

각각이 정하고 있는 요건을 충족하고 있는 한 상표법 위반과 함께 부정경쟁방지법 

위반도 문제된다고 할 것이다.  반대로, 상표법에 의할 때에는 상표권의 침해가 되

지 않는 행위일지라도 부정경쟁방지법에 의할 때에는 부정경쟁행위가 될 수 있다

고 보아야 하고, 이러한 결론 역시 부정경쟁방지법 제15조와 배치되는 것은 아니

라고 할 것이다.1162)

이와 관련하여, 소송상 상표권 침해 행위와 유명상표 희석행위를 모두 주장하며 

상표사용금지 등을 청구하는 경우에는 각각의 청구권이 경합하는 관계에 있다는 

점에서 이를 선택적 병합이라고 보아야 할 것이다.1163)  아울러, 이 경우에도 판결

의 담보력을 높이는 한편 상급심에서의 불필요한 파기 환송을 방지한다는 차원에

서 법원의 부담이 지나치게 가중되는 것이 아닌 한 가급적이면 상표권 침해 행위

와 유명상표 희석행위에 관해 모두 판단하는 것이 바람직할 것이다.1164)

1161) 정상조, 주지상표의 보호 ― 상표법과 부정경쟁방지법의 조화를 위한 제언, 서울대학교 

법학 제43권 제4호(2002), 157-158면.
1162) 대법원 1993. 1 . 19. 선고 92도2054 판결(공1993상, 781), 대법원 1995. 11. 7 . 선고 94도

3287 판결(공1995하, 3954), 대법원 1996. 5 . 13 .자 96마217 결정(공1996하, 1828), 대법원 

1999. 4 . 23. 선고 97도322 판결(집47-1 , 560).
1163) 대법원 역시 청구가 경합하는 경우에는 선택적 병합이 가능하다고 판시하고 있으며[대법

원 1982. 7 . 13. 선고 81다카1120 판결(공1982, 747), 대법원 1998. 7 . 24 . 선고 96다99 판결

(공1998하, 2190)], 선택적 병합은 애초에 청구권 경합의 경우를 처리하기 위하여 생성된 법적 

기술이라고도 한다[정동윤, 민사소송법, 제4전정판(1995), 845면].
1164) 실무상으로도, 등록된 유명상표를 무단으로 사용한 경우 상표권 침해 행위와 유명상표 희

석행위 모두를 인정한 예를 찾아볼 수 있다[서울지방법원 서부지원 2003. 5 . 30 . 선고 2003가

합2178 판결(판례집불게재)].
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(2) 등록 상표의 사용에 의한 미등록 유명상표의 희석

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 보호 대상을 등록 상표에 한정하고 있지 않

으므로,1165) 미등록 유명상표를 제3자가 무단으로 사용하는 행위 역시 위 규정이 

정하고 있는 유명상표 희석행위에 해당함은 자명하다.  다만, 문제는 제3자가 미등

록 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 등록한 경우에도 그러한 제3자의 사용 행위가 

미등록 유명상표의 희석에 해당한다고 볼 수 있느냐이다.  이는 상표 보호에 관하

여 선사용주의를 취하는 미국과 달리 우리 상표법이 선출원주의를 취하고 있기 때

문에 발생하는 문제라고 할 수 있겠다.

이 문제는 상표법과 부정경쟁방지법이 상호 충돌⋅모순 관계에 있는 경우 어느 

법을 우선시킬 것인지에 관한 것인데, 이에 관해 대법원은 한결같이 “유명한 상표

를 타인이 먼저 상표 등록한 것은 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법

에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으므로 이러한 경우에는 부정경쟁행

위가 성립한다.”고 판시하고 있으므로,1166) 이러한 대법원의 태도를 유지한다면 미

등록 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 제3자가 등록하여 사용하는 행위 역시 상표

의 희석에 해당하게 된다고 볼 수밖에 없다.

그러나, 위와 같은 대법원의 태도는 선뜻 납득하기 어렵다.  먼저, 부정경쟁방지

법 제15조 제1항은 “… 상표법에 제2조 내지 제6조 및 제18조 제3항의 규정과 다

른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의한다.”고 규정하여 상표법 우선의 원칙을 규

정하고 있는데, 과연 유명한 상표를 먼저 등록하는 행위가 이러한 명문 규정을 무

력화시킬 정도로 상표법의 악용 내지 남용에 해당한다고 볼 수 있을지 의문이다.  

1165) 대법원 1981. 9 . 22. 선고 81도649 판결(공1981, 14394), 대법원 1996. 1 . 26. 선고 95도

1464 판결(공1996상, 834), 대법원 1996. 5 . 31. 선고 96도197 판결(공1996하, 2087).
1166) 대법원 1993. 1 . 19. 선고 92도2054 판결(공1993상, 781), 대법원 1995. 11. 7 . 선고 94도

3287 판결(공1995하, 3954), 대법원 1999. 11. 26. 98다19950 판결(공2000상, 20), 대법원 

2000. 5 . 12 . 선고 98다49142 판결(공2000하, 1371), 대법원 2001. 4 . 10 . 선고 2000다4487 판

결(공2001상, 1100).
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즉, 상표법이 선출원주의를 채택하고 있는 이상 타인의 유명상표를 제3자가 먼저 

등록하기 위해서 출원하는 것은 애초에 예상할 수 있는 바이고, 이러한 측면에서 

타인의 유명상표와 동일⋅유사한 상표의 등록 출원을 거절하거나 또는 등록을 무

효화 할 수 있는 제도적 장치가 마련되어 있으므로,1167) 타인의 유명상표를 먼저 

등록하는 행위가 반드시 상표법을 악용하거나 남용하는 것이라고 볼 수는 없

다.1168)

다음으로, 위와 같은 대법원의 결론은 권력분립의 원칙에도 부합하지 않는다.  

즉, 상표 등록이 특허청에 의해 이루어지는 행정처분이라는 점에서, 상표법에 의해 

등록된 상표의 사용을 부정경쟁행위라고 보는 것은 상표등록무효심판에 관한 규정

을 무의미하게 만드는 것으로서1169) 행정행위의 공정성1170)에 반한다.  게다가, 일

정한 경우에는 부당하게 등록된 상표라 하더라도 상표 등록일로부터 5년의 제척 

기간이 경과한 후에는 그 무효를 다툴 수 없는데,1171) 이처럼 제척 기간이 경과한 

등록 상표는 더욱 안정되고 확고한 보호를 받는다고 할 것임에도 불구하고1172) 그 

사용 행위가 부정경쟁행위로 된다면, 이러한 결론은 행정행위의 불가쟁성1173)에도 

1167) 실제로, 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 제3자가 먼저 등록한 경우 등록무효심판을 통해 

그와 같은 상표 등록을 무효화하는 사례도 많이 찾아볼 수 있다[대법원 1986. 10. 14. 선고 

83후77 판결(공1986, 3036), 대법원 1988. 12 . 27. 선고 87후7 판결(공1989, 231), 대법원 

1995. 6 . 13. 선고 94후2186 판결(공1995하, 2399), 대법원 1999. 2 . 26 . 선고 97후3975⋅3982  
판결(공1999상, 666)].  또한, 그와 같은 등록 상표에 대하여 존속기간 갱신등록 출원이 있는 

경우에는 이를 거절함으로써 유명상표와 동일⋅유사한 등록 상표의 상표권을 소멸시키는 것

도 가능할 것이다.
1168) 정상조, 앞의 책(주 7), 560면.
1169) 위의 책.
1170) 행정행위는 그 성립에 하자가 있어도 잠정적인 통용력이 인정되기 때문에 법원 등의 다

른 국가기관이나 제3자를 구속하는 힘을 가지는데, 이를 행정행위의 공정성이라 한다[김동희, 
행정법(I), 제7판(2001), 223면].

1171) 상표법 제76조.
1172) 정상조, 앞의 책(주 7), 561면.
1173) 행정행위는 위법한 것이라도 일정한 기간이 지나면 그 효력을 더 이상 다툴 수 없게 되
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반하는 것이다.

게다가, 등록 상표의 사용 행위가 상표법의 악용 내지 남용으로서 적법한 권리 

행사라고 할 수 없다는 것은 기존의 대법원 판결례도 배치된다.  예컨대, 대법원은 

“적법하게 출원등록된 상표인 이상 비록 등록취소 사유가 있다 하더라도 그 등록취

소심결 등에 의하여 그 취소가 확정될 때까지는 여전히 유효한 권리로서 보호받는

다 할 것이고, 권리 행사가 권리 남용에 해당한다고 할 수 있으려면 주관적으로 그 

권리 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는데 있을 뿐 행사

하는 사람에게 아무런 이익이 없을 경우이어야 하고 객관적으로는 그 권리 행사가 

사회 질서에 위반된다고 볼 수 있는 경우에 한한다.”고 하여 상표권 남용의 범위를 

매우 좁게 해석한 예도 있으며,1174) 또한 “상표법에 의하여 등록된 상표는 그것이 

무효이거나 취소되기까지는 다같이 보호받아야 할 것이기 때문에 … 후출원 등록 

상표에 대한 등록무효의 심결이 확정되지 아니한 이상 후출원 등록 상표권자의 상

표권 행사가 선출원 등록 상표에 대한 침해죄를 구성하지 아니한다.”고 판시한 예

도 찾아볼 수 있는 것이다.1175)

아울러, 다른 산업재산권법과 비교해 보더라도 등록 상표의 사용 행위가 상표법

의 악용 내지 남용으로서 적법한 권리 행사라고 할 수 없다는 것은 이해하기 어렵

다.  즉, 특허법⋅실용신안법⋅디자인 보호법의 경우에는 각각 선의의 선사용자를 

보호하기 위한 규정을 별도로 두고 있는 반면,1176) 상표법의 경우에는 이처럼 선사

용자의 보호에 관한 규정이 없는바, 이는 상표의 경우에는 선등록 권리자를 절대

적으로 보호하겠다는 입법자의 의도가 투영된 것이라고 밖에는 볼 수 없는 것이

다.  그렇다면, 선사용자와 선등록자의 관계에 있어서는 원칙적으로 언제나 선등록

는데, 이를 행정행위의 불가쟁성이라 한다[김동희, 앞의 책(주 1170), 224면].
1174) 대법원 1989. 4 . 24. 선고 89다카2988 판결(공1989, 795), 대법원 1998. 5 . 22. 선고 97다

36262 판결(공1998하, 1706).
1175) 대법원 1986. 7 . 8 . 선고 86도277 판결(집34-2 , 430), 대법원 1991. 4 . 30. 선고 90마851  

판결(공1991, 1597), 대법원 1996. 10. 25 . 선고 96도1122 판결(공1996하, 3495).
1176) 특허법 제103조, 실용신안법 제42조, 디자인 보호법 제50조.
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자가 우선한다는 것이 상표법의 입법 의도라고 보아야 하고, 따라서 등록 상표를 

사용하는 행위가 선사용자에 대해 부정경쟁행위를 구성한다는 것은 이러한 입법 

의도에도 반하는 것이다.

이상과 같은 이유에서, 제3자가 미등록 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 등록하

는 것을 상표법 악용 내지 남용으로 보아 그 경우에도 부정경쟁행위의 성립을 인

정한 대법원의 태도에는 동의할 수 없다.  오히려, 상표 등록 단계에서 얼마든지 

제3자에 의한 상표 등록의 적법성을 다툴 수 있을 뿐만 아니라1177) 등록 이후에는 

무효 내지 취소 심판을 청구할 수 있을 것임에도 불구하고,1178) 자신의 권리 보호

를 위하여 이러한 절차를 해태한 자에 대하여 굳이 명문 규정의 적용을 배제하면

서까지 부정경쟁방지법상의 보호를 인정할 필요가 있는지 의문이다.  결국, 제3자

에 의한 유명상표의 선점을 상표법의 악용 내지 남용이라고 하여 부정경쟁방지법

을 우선 적용하는 것은 무리한 해석론이라고 할 수밖에 없고,1179) 따라서 상표 등

록이 취소⋅무효가 되지 않는 한 등록상표권자를 상대로 부정경쟁방지법상의 유명

상표 희석행위를 주장하는 것은 인정될 수 없다고 보아야 한다.

그런데, 이와 같이 본다면 유명상표의 선사용자로서는 제3자의 상표 등록이 무

효이거나 또는 취소되어야 한다는 상표등록 무효심판 또는 취소심판을 청구하여 

그 심판이 확정된 후 상표 희석을 주장하는 수밖에 없고, 이는 동일한 목적을 수

행하기 위해 두 가지의 소송을 강제하는 것이므로 소송 경제상 불합리하고 비효율

적이라는 점에서, 입법론상 상표등록무효심판 제도를 임의적⋅선택적인 제도로 개

정하거나 또는 상표등록이 무효인 경우에는 부정경쟁방지법의 규정에 따른다는 규

정을 두는 방안을 적극적으로 검토해 볼 필요가 있다는 견해도 제시되고 있다.1180) 

1177) 특허법이 설정등록 후에만 특허이의신청이 가능하다고 규정한 것과 달리(특허법 제69조 

제1항), 상표법은 출원공고 후 30일 이내에 등록 자체에 관한 이의신청이 가능하도록 규정하

고 있다(상표법 제25조 제1호).
1178) 상표법 제71조⋅제73조.
1179) 정상조, 앞의 책(주 7), 562면.
1180) 정상조, 앞의 글(주 935), 162면.
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그러나, 상표등록무효심판 제도를 임의적⋅선택적인 제도로 개정한다 하더라도 이

는 어디까지나 행정행위의 효력을 다투기 위한 절차적인 문제를 해결할 수 있을 

뿐이어서 행정행위의 공정성⋅불가쟁성에 관한 문제는 여전히 해결되지 않은 상태

로 남게 된다.  또한, 상표등록무효심판 제도를 임의적⋅선택적인 것으로 하자는 

취지는 상표등록무효확인과 병합하여 상표사용금지 등을 청구하는 것을 가능하게 

하려는 데에 있는 것으로 보이나, 전자는 특허 법원의 관할이고 후자는 일반 법원

의 관할이라는 점에서 그와 같은 병합 청구는 사실상 불가능하다.  아울러, 상표등

록이 무효인 경우에는 부정경쟁방지법의 규정에 따른다는 규정을 둔다고 하더라도 

과연 누가 어떤 절차를 통해 상표등록이 무효임을 판단할 수 있는지의 문제에 대

해서는 아무런 해답을 제시할 수 없다는 점에서, 위와 같은 방안의 실효성에는 의

문이 든다.

결국, 보호받을 가치가 없는 상표가 오인 등록됨으로써 구체적 정의에 반하는 

문제가 발생하는 것을 방지하기 위해서는 일정한 경우 무효 심판의 제척기간을 폐

지하는 것이 권력분립의 원칙과 행정행위의 공정성⋅불가쟁성에 비추어 가장 유의

미한 방안이고, 그로 인하여 희생되는 소송 경제는 선출원주의를 취하는 상표법상 

불가피한 것이라 이해할 수밖에 없지 않을까 한다.  이 문제는 독일 상표법 제6조

와 같이 미등록 유명상표의 경우에도 관련 거래 지역 내에서는 계속적으로 사용할 

수 있도록 하거나 또는 특허법 제103조와 같이 선사용권을 인정하는 등의 입법적 

조치를 통해서만 조화롭게 해결될 수 있을 것이다.1181)

지금까지 살펴본 것과 같이, 제3자가 미등록 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 

등록하여 사용하는 것은, 그 상표 등록이 무효 또는 취소되지 않는 한 부정경쟁방

지법상의 유명상표 희석행위에 해당한다고 볼 수 없다.  이러한 결론은 곧 유효한 

상표 등록 사실은 위 유명상표 희석행위 주장에 대한 강력한 항변이 될 수 있다는 

것을 의미하는 것이라고도 할 수 있을 것이다.

1181) 상표권의 발생에 관한 선출원주의와 미등록 유명상표 사이의 조화를 위한 입법적 해결 

방안에 관하여는, 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 271-273면 참고.
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한편, 이와 반대로 등록되지 않은 유명상표를 먼저 출원⋅등록한 제3자가 원래

의 상표 사용자를 상대로 상표권의 침해를 주장할 수 있는지가 문제될 수도 있다.  

위에서 살펴본 것처럼 일단 출원 상표가 등록된 이상 그와 같은 제3자가 자신의 

등록 상표를 소극적으로 사용하는 것을 유명상표 희석행위라고 볼 수는 없다 하더

라도, 여기에서 더 나아가 그로 하여금 원래의 상표 사용자를 상대로 상표권의 침

해까지 주장할 수 있다고 하는 것은 권리 남용에 해당하여 허용될 수 없다고 보아

야 한다.  이는 무효 사유가 있는 등록 상표권의 효력 범위에 관한 해석 문제이므

로 권력 분립의 원칙이나 행정행위의 공정성⋅불가쟁성과는 상관없으며, 상표법 

제51조 각호의 규정 취지에 비추어 보아도 유명상표가 등록되어 있지 않음을 기화

로 이를 등록한 제3자에게 유명상표의 선사용자에 대해 상표권의 침해를 주장할 

수 있는 권리까지 인정하는 것은 지나치게 불공평하기 때문이다.  따라서, 제3자의 

상표 등록이 취소되거나 무효로 되지 않는 한, 원래의 유명상표 사용자와 이를 등

록한 제3자의 상표 사용은 모두 정당하다고 볼 수밖에 없다.  다만, 위와 같은 제3

자의 상표 등록 및 상표권 침해 주장이 권리 남용에 해당한다고 인정되지 않는 경

우에는, 선사용 항변을 인정하지 않는 상표법 및 부정경쟁방지법의 해석상 상표 

등록이 취소되거나 무효로 되지 않는 한 제3자의 상표법상의 권리가 우선한다고 

하겠다.

第7節  小結

국내에 널리 인식된 타인의 상표와 동일⋅유사한 상표를 사용하여 그 식별력이

나 명성을 손상하게 하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하고 있는 부정경쟁방지법 

제2조 제1호 다목은, 그 입법 취지와 목적을 고려해 볼 때 희석화 이론을 우리 법

체계에 도입한 것으로 이해하는 것이 타당하다.  따라서, 위 규정을 해석⋅적용함

에 있어서도 명문상의 표현에 구애될 것이 아니라 희석화 이론의 본질에 부합하도
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록 하는 것이 중요하다.

이 점에서, 연방 희석화 방지법상 희석화 여부의 판단 요소로 중요하게 검토되

었던 유명성⋅동일성⋅단일성의 요소는 우리 부정경쟁방지법상 희석화 여부의 판

단을 위해서도 마찬가지로 좋은 지표가 될 수 있다.  즉, 판매력이나 고객흡인력 

같은 재산적 가치가 상표에 내재되어 있다고 인정될 수 있을 정도로 일반 소비자 

전체에 널리 알려진 상표만이 그 보호 대상이 될 수 있고, 이러한 유명상표와 사

실상 동일한 상표를 사용함으로써 소비자와 유명상표 사이에 형성되어 있는 단일

한 연관 관계를 실제로 침해하는 행위만이 부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목의 적

용을 받는 유명상표 희석행위인 것이다.  반면, 그 문언상의 “식별력”이나 “손상”

이라는 표현에 집착함으로써 본래적인 식별력이 없는 상표는 사용에 의해 2차적 

식별력을 얻었다고 하더라도 위 규정에 의한 보호 대상이 될 수 없다던가 또는 위 

규정에 의해 금지되는 행위 유형은 손상에 의한 희석화일 뿐이고 약화에 의한 희

석화는 금지되는 행위가 아니라고 보는 것은, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 

의미를 제대로 파악하지 못한 오해의 결과라고 볼 수밖에 없다.

다만, 현행 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 “사용”의 범위를 상업적⋅영업

적인 것에 한정하지 않고 단지 비상업적 사용을 면책 사유로 규정함으로써 사실상 

비상업적 사용에 의한 면책 주장을 허용하지 않는 결과를 가져올 우려가 있는데, 

희석화 주장의 남용을 방지하는 한편 유명상표 소유자의 재산적 이익과 제3자의 

표현의 자유를 보다 충실히 조화시키기 위해서는 위 규정이 정하고 있는 사용의 

범위를 상업적인 것에 한정할 필요가 있을 것이다.

우리나라의 경우 현재 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 해석에 관련한 대법

원 판결례들이 나타나고 있는 상황이지만,1182) 위 판결례들이 지금까지 살펴본 희

석화 이론의 본질을 완전히 반영하고 있는 것으로는 보이지 않는다.  특히, 상표 

희석에 관한 단일성 요건을 분명하게 파악하지 못하고 있다거나, 또는 실제로 상

1182) 대법원 2004. 2 . 13. 선고 2001다57709 판결(공2004상, 456), 대법원 2004. 5 . 14. 선고 

2002다13782 판결(공2004상, 971).
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표의 희석이 발생하였는지에 관한 입증 여부를 판단하지 않은 채 희석가능성만을 

근거로 만연히 위 규정을 적용하는 것 등이 그러하다.  희석화 이론의 경쟁 제한

적 효과 및 표현의 자유에 대한 위협을 고려한다면 부정경쟁방지법 제2조 제1호 

다목이 상표권 침해 행위나 상품⋅영업주체 혼동행위에 우선 적용됨으로써 혼동 

이론을 사실상 대체하는 결과를 초래하여서는 안 될 것이고, 따라서 유명성⋅동일

성⋅단일성의 요건은 가급적 엄격히 해석⋅적용하는 방향으로 운영해야 할 것이

다.  이 점에서, 앞으로 보다 더 희석화 이론의 본질과 한계를 충실히 이해하고 발

전시켜 나갈 수 있는 판결례들이 축적되기를 기대해 본다.
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第6章  인터넷上에서의 稀釋化 理論

第1節  槪說

인터넷 사용의 급증과 전자상거래의 활성화는 정보의 생성과 검색을 용이하게 

하는 한편 양방향성⋅개방성⋅대중성과 같은 독자적인 특성들로 인해 규범적 측면

에서 유명상표의 보호와 관련하여 종래에는 예상치 못했던 많은 새로운 문제들을 

야기하고 있다.  예컨대, 타인의 유명상표를 도메인 이름으로 선점하여 등록⋅사용

한다거나 또는 타인의 유명한 웹사이트를 자신의 웹사이트에 무단으로 연결시키는 

것 등이 그러하다.

이와 같은 새로운 문제들에 대한 대응책으로서 주목받고 있는 것이 바로 희석화 

이론이다.  희석화 이론은 기존의 혼동 이론과 달리 유명상표를 전혀 다른 별개의 

상품⋅서비스에 사용하는 경우를 규율하기 위한 것이라는 점에서, 유명상표의 보

호에 있어 전통적인 상표법 체계 하에서는 충분하지 못한 부분까지도 망라할 수 

있고, 따라서 인터넷상에서 등장하는 새로운 문제에 대한 해답이 될 수 있는 측면

이 있음은 분명하다.  희석화 이론의 역사를 살펴볼 때에도 연방 상표법에 희석화 

이론이 도입된 것 역시 인터넷의 발전과 무관하지 않으며,1183) 부정경쟁방지법 제2

조 제1호 다목의 입법 배경 또한 인터넷의 보급 확대와 함께 타인의 상표를 악의

적으로 인터넷 도메인 이름으로 등록⋅사용함으로써 발생하는 상표 분쟁에 대응하

기 위한 조치였다는 점은,1184) 희석화 이론이 인터넷상의 새로운 문제에 대한 하나

의 해답으로서 기능할 수 있다는 측면을 잘 설명해 주고 있다.

유명상표의 보호와 관련하여 인터넷상에서 발생하는 새로운 문제들에 대해 희석

화 이론을 적용할 수 있는지의 여부는 기본적으로 지금까지 살펴보았던 희석화 이

1183) M ichael A dam s, sup ra note 136, at 168-169.  자세한 내용은 제7장 제2절 1. 참조.
1184) 산업자원위원회, 앞의 글(주 113), 4면.
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론의 본질과 관련 법규정의 해석에 따라 결정될 수 있을 것이다.  즉, 인터넷상에

서 타인의 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 자신의 상품 표지로 사용함으로써 그 

단일성을 침해하는 경우에는 여전히 희석화 이론이 적용될 수 있는 것이다.  예컨

대, 웹사이트의 배경 화면에 유명상표를 무단으로 사용하는 경우가 여기에 해당할 

수 있다.1185)  이하에서는, 인터넷상에서 주로 나타나고 있는 특유의 문제 유형에 

대해 희석화 이론이 어떻게 적용될 수 있을지에 관해 살펴보기로 한다.

第2節  類型別 檢討

1. 도메인 이름

연방 희석화 방지법이나 부정경쟁방지법의 입법 과정을 살펴보면,1186) 희석화 이

론이 위 법에 도입된 가장 큰 이유는 애초부터 도메인 이름에 관한 분쟁 해결의 

준거를 제시하기 위해서라고 하여도 과언이 아닐 정도로 희석화 이론과 도메인 이

름은 밀접한 관련을 가지고 있다.  즉, 인터넷이 널리 보급되면서 도메인 이름의 

재산적 가치가 상표에 못지 않게 높아지고 있을 뿐만 아니라1187) 타인의 유명상표

를 자신의 웹사이트 도메인 이름으로 등록⋅사용하는 경우가 많이 발생하고 있으

나, 전통적인 상표권 침해 이론에 의할 때에는 타인의 유명상표와 동일⋅유사한 도

메인 이름을 선점⋅등록하기만 하였을 뿐 실제로 사용하지는 않고 있는 경우에는 

상표권 침해를 위한 구체적인 “사용” 행위가 있었다고 보기 어려울 뿐만 아니

1185) P layboy Enterp rises, Inc. v . W elles, 279 F .3d  796, 806 (9th  C ir. 2002).
1186) 연방 희석화 방지법의 경우, 141 C ongress R ecord  §19312-01  (daily  ed . D ec. 29, 1995) 

(statem ent of Senator Leahy) 및 Panavision International, L .P . v . Toep p en, 141 F .3d  
1316, 1326 (9th  C ir. 1998) 참고.  부정경쟁방지법의 경우, 산업자원위원회, 앞의 글(주 113), 
4면 참고.

1187) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29, a t §25:73.
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라1188) 타인의 유명상표와 동일⋅유사한 도메인 이름을 사용하여 웹사이트를 개설

⋅운영 중이라 하더라도 지정상품과 전혀 동일⋅유사하지 않은 상품을 판매하는 

경우에는 혼동가능성이 문제될 수도 있으며1189) 나아가 근본적으로 도메인 이름을 

상표와 동일하게 취급할 수는 없다는 점에서1190) 위와 같은 문제를 효율적으로 규

율할 수 없기 때문에, 그 대안으로서 희석화 이론이 주목받게 된 것이다.

1188) Brookfield  C om m unications, Inc. v . W est C oast Entertainm ent C orp ., 174  F .3d  1036, 
1052 (9th  C ir. 1999); 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 479면; 정상조, 앞의 책(주 7), 573면.

1189) 정상조, 앞의 책(주 7), 573면.  이러한 혼동가능성의 문제를 해결하기 위해 이른바 “최초 

관심사 혼동(in itial interest confusion)” 이론이 제기되기도 한다.  즉, 도메인 이름의 유도적 

기능에 비추어 볼 때 유명상표와 동일⋅유사한 도메인 이름을 사용하여 소비자를 자신의 웹

사이트로 유인함으로써 소비자가 가지는 최초의 관심사를 혼동시킨 것이고, 따라서 궁극적으

로 상품⋅서비스의 출처에 관하여는 혼동이 발생하지 않았다 하더라도 상표권 침해를 인정하

자는 것이다(J. Thom as M cC arthy, supra note 29, at §25:76  Issues of Priority , S im ilarity  
and  L ikelihood  of C onfusion).  실제로, 이러한 최초 관심사 혼동 이론에 따라 유명상표와 

동일⋅유사한 도메인 이름을 등록⋅사용한 경우 상표권 침해를 인정한 판결례도 찾아볼 수 

있으나[PA C C A R  Inc. v . TeleScan Technologies, L .L .C ., 319 F .3d  243, 253 (6th  C ir. 2003); 
P lanned  Parenthood  Federation  of A m erica, Inc. v . Bucci, 42 U .S .P .Q .2d  1430, 1441  
(S .D .N .Y . 1997), aff’d  w ithout op in ion , 152  F .3d  920 (2d  C ir. 1998); N ew  Y ork  State  
Society  of C ertified  Public A ccountants v . Eric Louis A ssociates, Inc., 79  F . Supp. 2d  
331, 342 (S .D .N .Y . 1999); O BH , Inc. v . Spotlight M agazine, Inc., 86 F . Sup p . 2d  176, 
190  (W .D .N .Y . 2000)], 이는 혼동의 개념을 지나치게 확대한 것일 뿐만 아니라 상표권자의 

보호에 치중한 것으로서 널리 받아들일 것은 아니라고 본다.  이러한 이유에서 최초 관심사 

혼동 이론을 수용하지 않는 판결례도 다수 찾아볼 수 있다[Taubm an C o. v . W ebfeats, 319  
F .3d  770, 777 (6th  C ir. 2003); Teletech C ustom er C are M anagem ent, Inc. v . Tele-Tech  
C o., Inc., 977  F . Sup p. 1407, 1414 (C .D . C al. 1997); H asbro, Inc. v . C lue C om puting, 
Inc., 66  F . Sup p. 2d  117, 125 (D . M ass. 1999), aff’d , 232 F .3d  1, 2  (1st C ir. 2000); S trick  
C orp . v . Strick land , 162 F . Supp . 2d  372, 377  (E .D . Pa. 2001); C hatam  International, 
Inc. v . Bodum , Inc., 157 F . Supp . 2d  549 (E .D . Pa. 2001), aff’d  w ithout opinion, 40 Fed . 
A p px. 685 (3rd  C ir. 2002)].  인터넷상의 최초 관심사 혼동 이론에 관하여 자세한 것은, 
D avid  M . K elin  &  D aniel C . G lazer, Reconsidering Initial Interest Confusion on the 
Internet, 93 The Tradem ark R ep orter 1035 (2003) 참고.

1190) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29, a t §25:73.3; 조정욱, 앞의 글(주 46), 21면.



- 259 -

도메인 이름 그 자체가 상표와 동일하지는 않다고 하더라도 인터넷상에서 도메인 

이름이 상품이나 영업의 출처를 나타내는 식별 표지로 기능할 수 있다는 점은 부인

할 수 없고, 그렇다면 도메인 이름 역시 부정경쟁방지법상의 상품 표지 또는 영업 

표지라고 못 볼 것은 아니다.1191)  다만, 대법원은 “도메인 이름은 원래 인터넷상에 

서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신 장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로

토콜 주소(IP  주소)를 사람들이 인식⋅기억하기 쉽도록 숫자⋅문자⋅기호 또는 이

들을 결합하여 만든 것으로, 상품이나 영업의 표지로서 사용할 목적으로 한 것이 

아니었으므로, 특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업

을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착⋅사용하고 있는 

경우에는, 특단의 사정이 없는 한 그 도메인 이름이 일반인들을 그 도메인 이름으

로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도 도메인 이름 자체가 곧

바로 상품의 출처 표시로서 기능한다고 할 수는 없다.”고 판시하고 있으나1192), 위 

판결에 따르더라도 “유명상표와 동일⋅유사한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하

여 독자적인 상표를 부착한 제품을 판매하는 행위는 유명상표와 동일⋅유사한 표지

를 영업 표지로 사용하는 경우에 해당할 뿐만 아니라 상표의 희석은 유명한 상품 

표지가 제3자에 의하여 영업 표지로 사용되는 경우에도 발생할 수 있다.”고 하므

로,1193) 그와 같은 행위에 대해서도 여전히 부정경쟁방지법이 적용될 수 있다는 결

론에는 변함이 없다고 하겠다.

하지만, 단순히 도메인 이름을 등록하거나 또는 도메인 이름을 인터넷상의 웹사

이트 주소로서 사용하는 것만으로는 그것이 상품이나 영업의 출처로 사용되고 있

다고는 볼 수 없고 따라서 이를 상품 표지 또는 영업 표지라고 보기에는 부족하

다.1194)  그렇기 때문에, 유명상표와 동일⋅유사한 도메인 이름을 단순히 선점하여 

1191) 조정욱, 앞의 글(주 46), 20면.
1192) 대법원 2004. 5 . 14 . 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).
1193) 위 판결.
1194) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29, a t §25:77.
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등록해 두기만 하고 실제로 이를 사용하고 있지 않은 경우에는 도메인 이름이 상

품이나 영업의 출처로서 기능하고 있지 않다는 점에서 상표 희석이 발생하지 않는

다고 보아야 하고,1195) 나아가 그러한 선점 행위가 유명상표의 소유자에게 도메인 

이름을 이전하는 대가를 요구하기 위한 것이었다 하더라도 달리 볼 것은 아니

다.1196)  이 점에서, 도메인 이름 등록자에게 이를 유상으로 양도할 목적이 있었다

는 점을 근거로 연방 희석화 방지법을 적용하였던 판결례들1197)은 상표 희석의 범

위를 지나치게 확장한 것이라고 아니할 수 없다.1198)  마찬가지로, 도메인 이름을 

등록한 후 이를 개인적인 전자 우편 주소로만 사용하는 경우에도 도메인 이름이 

상표 출처로서 상업적으로 사용되는 것이라고는 볼 수 없으므로 희석화 이론이 적

용될 수는 없다고 하겠다.1199)

구체적으로 어떠한 경우에 도메인 이름이 상품 표지 또는 영업 표지로서 기능하

느냐의 여부는, 도메인 이름에 의해 식별되는 웹사이트의 내용을 고려하여 판단할 

1195) Brookfield  C om m unications, Inc. v . W est C oast Entertainm ent C orp ., 174  F .3d  1036, 
1042 (9th  C ir. 1999); Panavision In ternational, L .P . v . Toep pen , 945 F . Sup p . 1296, 1303 
(C .D . C al. 1996); Lockheed  M artin  C orp . v . N etw ork Solutions, Inc., 985 F . Supp . 949 , 
961  (C .D . C al. 1997); A cadem y of M otion  Picture A rts &  Sciences v . N etw ork  
Solutions, Inc., 989 F . Supp . 1276, 1279 (C .D . C al. 1997); Bally  Total Fitness H old ing  
C orp. v . Faber, 29  F . Sup p . 2d  1161, 1166 (C .D . C al. 1998).

1196) A very D ennison  C orp . v . Sum p ton, 189 F .3d  868, 880 (9th  C ir. 1999); Juno O nline 
Services, L .P . v . Juno L ighting, Inc., 979 F . Sup p. 684, 691-692 (N .D . Ill. 1997); 대법원 

2004. 2 . 13. 선고 2001다57709 판결(공2004상, 456).
1197) TC PIP  H old ing C o., Inc. v . H aar C om m unications, Inc., 244  F .3d  88 , 103 (2d  C ir. 

2001); A ctM edia, Inc. v . A ctive M edia International, Inc., 1996 W L 466527 at *2  (N .D . 
Ill. 1996); Panavision In ternational, L .P . v . Toep pen , 945 F . Sup p . 1296, 1303 (C .D . C al. 
1996), aff’d , 141 F .3d  1316 (9th  C ir. 1998); Interm atic, Inc. v . Toepp en, 947 F . Sup p . 
1227, 1239 (N .D . Ill. 1996).

1198) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29, a t §25:77.
1199) Id . at §25 :76 D om ain N am es of Personal E -M ail W eb S ites; H Q M , Ltd . v . H atfield , 

71 F . Sup p. 2d  500, 507 (D . M d. 1999).
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수밖에 없을 것이다.1200)  예컨대, 웹사이트를 통해 직접적으로 상품이나 서비스를 

판매하여야 할 필요까지는 없더라도, 최소한 도메인 이름이 사용되는 웹사이트에서 

어떠한 영업이나 상품⋅서비스의 판매를 위한 홍보⋅광고⋅정보 제공⋅고객 지원 

등이 이루어지고 있는 경우에야 당해 도메인 이름이 상품 표지로서 기능하고 있다

고 인정할 수 있지 않을까 한다.  또한, 유명상표와 동일⋅유사한 도메인 이름을 사

용하여 직접적으로 웹사이트를 운영하고 있지는 않지만 이를 포워딩(for-w arding) 

서비스에 활용함으로써 자신이 운영하는 다른 웹사이트로 하는 자동 연결되도록 

하는 경우에도 사안에 따라서는 당해 도메인 이름이 상품 표지나 영업 표지로서 

기능하고 있다고 볼 여지가 클 것이다.1201)  그리고, 도메인 이름을 등록한 후 개

인적인 전자 우편 주소로만 사용하는 경우에도 이를 통해 구인⋅광고 활동을 하거

나 또는 영업적인 전자 우편을 교환하는 등의 행위를 하는 경우에는 당해 도메인 

이름을 상품 표지 또는 영업 표지로서 사용하고 있다고 볼 여지도 있을 것이

다.1202)

이처럼, 타인의 유명상표와 동일⋅유사한 도메인 이름을 등록하여 영업적으로 

사용함으로써 도메인 이름이 상품 표지 또는 영업 표지로서 기능하는 경우에는 희

석화 이론이 적용될 수 있다.1203)  이러한 경우에는 당해 웹사이트가 유명상표 소

유자와 아무런 관계가 없다는 취지의 고지문을 등록해 두었다고 하더라도, 혼동가

능성 여부를 문제 삼지 않는 희석화 이론의 본질상 여전히 그 적용을 받는다고 본

다.  실제로, 희석화 이론에 따라 도메인 이름의 사용을 금지한 판결례들도 많이 

찾아볼 수 있는데,1204) 정도의 차이는 있으나 이들은 모두 유명상표와 동일⋅유사

1200) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29, a t §25:77.
1201) 포워딩 방식에 의한 도메인 이름의 등록⋅사용도 상표법상 상표적 사용에 해당한다고 판

시한 서울지방법원 2004. 1 . 15. 선고 2003가합24685 판결(각공2004-7, 291) 참고.
1202) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29, a t §25:76 D om ain N am es of Personal E -M ail 

W eb Sites n .47.
1203) Id . at §25:71⋅§25:76 V iolation of the Federal A nti-D ilu tion A ct; 송영식 외 2인, 앞의 

책(주 2), 481면.



- 262 -

한 도메인 이름을 등록한 후 영업적인 내용의 웹사이트를 개설⋅운영하였다고 인

정된 사안에 관한 것들이다.

이외에, 제3자가 유명상표와 동일⋅유사한 도메인 이름을 무단으로 등록하여 이

를 사용하지 않고 있는 경우에도 일반 소비자로서는 당해 도메인 이름을 사용한 

웹사이트에 접속해 본 후 그것이 유명상표 소유자의 웹사이트가 아니라는 사실에 

실망하고 나아가 유명상표 소유자에게는 웹사이트가 존재하지 않는다는 생각으로 

더 이상 접속을 시도하지 않으려 할 것인데, 이는 곧 인터넷상에서 유명상표의 판

매력⋅고객흡인력을 해하게 되는 것이므로 이러한 경우에도 여전히 상표 희석이 

존재한다고 의제하는 판결례도 있으나,1205) 이러한 의제는 결과적으로 인터넷상에

서 유명상표와 동일⋅유사한 도메인 이름의 독점을 허용하게 된다는 점에서 널리 

수용되고 있지는 않는 것으로 보인다.1206)

1204) H asbro, Inc. v . Internet Entertainm ent G roup , L td ., 40  U .S .P .Q .2d  1479, 1479 (W .D . 
W ash . 1996); Toys “R ” U s, Inc. v . A kkaoui, 40 U .S .P .Q .2d  1836, 1838 (N .D . C al. 1996); 
TeleTech  C ustom er C are M anagem ent, Inc. v . Tele-Tech  C o. Inc., 977 F . Supp . 1407, 
1412 (C .D . C al. 1997); P layboy Enterprises, Inc. v . C alvin  D esigner Label, 985  F . Sup p. 
1220, 1221 (N .D . C al. 1997); P lanned  Parenthood  Federation  of A m erica , Inc. v . Bucci, 
42 U .S .P .Q .2d  1430, 1437 (S .D .N .Y . 1997); Enterp rises, Inc. v . A siaFocus In ternational, 
Inc., 1998 W L 724000 at *7-8 (E .D . V a. 1998); Jew s For Jesus v . Brodsky, 993 F . Supp . 
282 , 308  (D .N .J. 1998) aff’d , 159  F .3d  1351 (3d  C ir. 1998); A ccord  A rchdiocese of S t. 
Louis v . Internet Enterta inm ent G roup, Inc., 1999 W L 66022, at *8  (E .D . M o. 1999); 
M attel, Inc. v . Internet D im ensions Inc., 55 U .S .P .Q .2d  1620, 1626 (S .D .N .Y . 2000); 
N issan  M otor C o, L td  v. N issan C om p uter C orp ., 231  F . Sup p . 2d  977, 980 (C .D . C al. 
2002);  대법원 2004. 5 . 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971), 서울지방법원 북부지원 

2002. 5 . 23 . 선고 2001가합3690 판결(판례집불게재), 서울북부지방법원 2004. 11. 11 . 선고 

2004가합2018⋅3363 판결(판례집불게재).
1205) Panavision International, L .P . v . Toeppen, 141 F .3d  1316, 1327 (9th  C ir. 1998); 

Teletech C ustom er C are M anagem ent, Inc. v . Tele-Tech C o., Inc., 977 F. Supp. 1407, 
1410 (C .D . C al. 1997).  이는 마치 도메인 이름에 관한 분쟁을 상표권 침해 이론으로 구성하

기 위하여 제시되고 있는 “최초 관심사 혼동” 이론[주 1189) 참조]과도 유사한 것이라고 할 수 

있다(J. Thom as M cC arthy, supra note 29, at §25:77  n .18 .1).
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한편, 1999년에는 도메인 이름에 관한 분쟁을 해결하기 위한 규범인 “통일 도메인 

이름 분쟁 해결 절차(U niform  D om ain N am e D ispute Resolution Policy; U D RP)”

가 마련되어 일종의 행정 절차를 통해 신속하고 저렴하게 분쟁을 해결할 수 있게 

되었다.1207)  또한, 미국의 경우 1999년 연방 상표법 개정을 통해 반사이버스쿼팅 

소비자 보호법을 신설함으로써 상표에 화체되어 있는 영업상 신용으로부터 이익을 

얻을 목적으로 식별력 있는 상표 또는 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 도메인 이

름으로 등록하는 것을 금지하게 되었으며,1208) 우리나라의 경우에도 2004. 1. 20. 법

1206) H Q M , Ltd . v . H atfield , 71 F . Supp . 2d  500, 508, 509  (D . M d. 1999); Strick C orp . v . 
Strick land , 162 F . Supp . 2d  372, 379  (E .D . Pa. 2001).

1207) U D R P의 자세한 내용에 관하여는, 정상조, 도메인이름분쟁의 해결에 관한 규범의 국제적 

조화, 21세기 한국민사법학의 과제와 전망 ― 심당 송상현 선생 화갑기념논문집(2002), 
1031-1054면 참고.

1208) Lanham  A ct §32(2)(D )[15  U .S .C . §  1114(2)(D )].  (i)(I): A  dom ain nam e registrar, a  
dom ain nam e registry , or other dom ain nam e registration authority  that takes any  
action described  under clause (ii) affecting  a dom ain nam e shall not be liable for 
m onetary relief or, excep t as p rovided  in  subclause (II), for in junctive relief, to  any  
person  for such action , regard less of w hether the dom ain nam e is finally  determ ined  
to  infringe or d ilu te the m ark.
(II) A  dom ain nam e registrar, dom ain nam e registry , or other dom ain nam e 
registration  authority  described  in  subclause (I) m ay be subject to  in junctive relief on ly  
if such  registrar, registry , or other registration authority  has ―

(aa) not expeditiously  deposited  w ith  a court, in  w hich an action has been filed  
regard ing the d isp osition  of the dom ain  nam e, docum ents sufficient for the court to  
establish  the court’s control and  authority  regard ing the d isp osition  of the registration  
and  use of the dom ain nam e;

(bb) transferred , susp ended , or otherw ise m odified  the dom ain nam e during  the 
pendency of the action , except up on order of the court; or

(cc) w illfu lly  failed  to  com p ly  w ith  any such  court order.
(ii) A n action referred  to  under clause (i)(I) is any action  of refusing to  register, 

rem oving from  registration, transferring, tem porarily  d isabling, or perm anently  
canceling a dom ain  nam e ―
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률 제7095호로 개정된 부정경쟁방지법에서 부정한 목적으로 타인의 유명상표와 동

일⋅유사한 도메인 이름을 등록⋅보유⋅이전 또는 사용하는 행위를 부정경쟁행위

로 추가하는 한편1209) 2004. 1 . 29. 법률 제7142호로 제정된 인터넷 주소 자원에 

관한 법률에서 정당한 권원이 있는 자의 도메인 이름 등록을 방해하거나 정당한 

권원이 있는 자로부터 부당한 이득을 얻을 목적으로 도메인 이름을 등록하는 행위

를 금지함으로써1210) 도메인 이름에 관한 분쟁을 해결하기 위해 희석화 이론을 적

용하여야 할 필요성은 많이 약해진 것이 사실이다.1211)  그럼에도 불구하고, 위 법

(I) in  com p liance w ith  a court order under section 43(d); or
(II) in  the im p lem entation of a  reasonable p olicy  by  such registrar, registry , or 
authority  prohibiting  the registration  of a  dom ain nam e that is identical to , confusingly  
sim ilar to , or d ilutive of another’s m ark.

(iii) A  dom ain  nam e registrar, a  dom ain  nam e registry , or other dom ain  nam e 
registration  authority  shall not be liable for dam ages under th is section for the 
registration  or m aintenance of a  dom ain nam e for another absent a  show ing of bad  
fa ith  intent to  p rofit from  such registration or m aintenance of the dom ain nam e.

(iv) If a  registrar, registry , or other registration  authority  takes an  action described  under 
clause (ii) based  on  a know ing and  m aterial m isrep resentation by any other p erson  
that a  dom ain nam e is identical to , confusingly sim ilar to , or d ilu tive of a  m ark , the 
person  m aking the know ing and  m aterial m isrepresentation shall be liable for any  
dam ages, including costs and  attorney’s fees, incurred  by the dom ain  nam e registrant 
as a  result of such action.  The court m ay also  grant in junctive relief to  the dom ain  
nam e registrant, including the reactivation of the dom ain  nam e or the transfer of the  
dom ain nam e to  the dom ain  nam e registrant.

(v) A  dom ain  nam e registrant w hose dom ain nam e has been susp ended, d isabled , or 
transferred  under a policy  described  under clause (ii)(II) m ay, up on notice to  the m ark  
ow ner, file  a  civ il action to  establish  that the registration  or use of the dom ain  nam e 
by  such registrant is not unlaw ful under th is A ct.  The court m ay grant in junctive  
relief to  the dom ain  nam e registrant, including the reactivation  of the dom ain  nam e or 
transfer of the dom ain nam e to  the dom ain  nam e registrant.

1209) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 아목.
1210) 인터넷 주소 자원에 관한 법률 제12조 제1항.
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규정들이 희석화 이론에 관한 기존의 규정들을 배제하는 것은 아니기 때문에1212) 

제3자에 의해 자신의 유명상표와 동일⋅유사한 도메인 이름이 사용되고 있음을 이

유로 구제를 청구하는 유명상표 소유자로서는 여전히 희석화 이론을 하나의 근거

로써 주장할 수 있다.  예컨대, 유명상표 소유자는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다

목 위반과 아목 위반을 동시에 주장하며 도메인 이름의 사용 금지 및 손해배상 등

을 청구할 수 있을 것인바, 이 때 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 근거한 사

용금지청구권 등과 부정경쟁방지법 제2조 제1호 아목에 근거한 사용금지청구권 등

은 서로 별개의 소송물에 해당하며, 나아가 이들은 예비적인 것이 아니라 선택적

인 관계에 있다고 보는 것이 타당하다.  다만, 법원으로서는 판결의 담보력을 높이

는 한편 분쟁의 일회적 해결을 도모함과 아울러 상급심에서의 불필요한 파기 환송

을 방지한다는 차원에서 가급적이면 유명상표 희석행위와 도메인 이름 부당 사용 

행위에 해당하는지의 여부에 대해 모두 판단하여야 할 것이다.1213)

이상에서 살펴본 것과 같이, 도메인 이름이 본질적으로는 상표와 동일하다고 할 

수 없더라도 그것이 단순한 웹사이트의 주소라는 차원을 넘어서 상품 또는 서비스

의 출처 표시로도 기능할 수 있다는 점을 고려해 본다면, 타인의 유명상표와 사실

상 동일한 도메인 이름을 등록한 후 이를 자신의 영업을 위한 웹사이트에 사용함

으로써 하여 유명상표의 단일성을 훼손하는 행위에 대해서는 희석화 이론이 적용

될 수 있을 것이다.  다만, 도메인 이름에 관한 분쟁을 규율하기 위하여 미국에서 

새로이 반사이버스쿼팅 소비자 보호법이 제정된 것이나 우리나라에서 부정경쟁방

지법을 개정한 것은 어떻게 보면 도메인 이름에 관한 분쟁에 희석화 이론을 적용

하는 것은 불완전하다는 반증이라고도 할 수 있고, 이러한 측면에서 볼 때 예컨대 

단순히 도메인 이름을 등록⋅보유하고 있다는 것만으로도 상표 희석을 위한 사용 

1211) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29, a t §25:77.
1212) L isa E . C rista l &  N eal S . G reenfield  eds., Trademark Law & the Internet 245 (2d  ed . 

2001).
1213) 제5장 제1절 3. 참조.
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행위가 있었다고 보는 것과 같이 도메인 이름에 관한 분쟁을 해결하기 위해 희석

화 이론을 무리하게 적용하는 것은 오히려 희석화 이론의 왜곡이라는 결과를 초래

하는 것으로서 지양해야 하지 않을까 한다.  아울러, 유명상표의 소유자가 자신의 

상표권을 내세워 부당하게 도메인 이름의 등록 이전 또는 말소를 요구하는 이른바 

도메인 이름의 역 하이재킹(reverse dom ain  nam e h ijacking)1214)을 방지한다는 

측면에서도, 도메인 이름에 관한 분쟁에 희석화 이론을 적용하는 것은 주의할 필

요가 있다.

이와 함께 다른 한편으로는, 도메인 이름의 경우에는 오직 한 사람만이 사용할 

수 있다는 특성상 반사이버스쿼팅 소비자 보호법은 상표권자에게 상표에 대한 지

나친 통제권을 부여한 것이라는 비판이 제기되고 있다는 점에서,1215) 부정경쟁방지

법 제2호 제1호 아목의 경우에도 부정경쟁방지법 제2호 제1호 다목의 연장선상에

서 이를 엄격하게 해석⋅적용하여야 할 것이다.  나아가, 도메인 이름이 부당하게 

등록 이전 또는 말소된 경우의 원상회복 방법에 관한 규정을 도입하는 한편 부정

경쟁방지법시행령 제1조의2 각호의 적용 제외 사유가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 

아목에도 적용될 수 있도록 정비하는 등의 입법적 조치도 필요하리라 본다.

2. Typo-squatting

도메인 이름에 관한 문제의 특수한 유형으로서 “typ o-squatting”이라 일컬어지

는 것이 있다.  이는 유명 도메인 이름에 약간의 변형을 가한 도메인 이름을 등록

하는 행위를 의미하는 것인데, 인터넷 사용자들이 웹사이트를 검색하기 위하여 도

1214) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29, a t §25:73.4.
1215) G regory B . B lasbalg, Masters of Their Domains: Trademark Holders Now Have New 

Ways to Control Their Marks in Cyberspace, 5  R oger W illaiam s U niversity  Law  R eview  
563, 566-567 (2000).  반사이버스쿼팅 소비자 보호법의 헌법적 문제점에 관하여는, N ed  
Snow , The Constitutional Failing of the Anticybersquatting Act, 41 W illam ette Law  R eview  
1 (2005) 참고.
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메인 이름을 입력할 때 흔히 발생할 수 있는 자판 입력상의 오류에 편승하여 자신

의 웹사이트에 접속하게끔 하는 것을 의미한다.1216)

이러한 typo-squatting  역시 기본적으로는 유명상표와 유사한 도메인 이름의 등

록⋅사용 행위라는 점에서, 위에서 살펴본 도메인 이름에 관한 논의가 그대로 적

용될 수 있을 것이다.  따라서, 유명상표에 약간의 변형을 가한 도메인 이름을 등

록하여 이를 자신의 상품 출처로서 사용하는 경우에는 희석화 이론의 적용 대상이 

될 수 있다고 하겠다.

다만, typo-squ atting은 유명상표와 동일한 도메인 이름을 등록하는 것이 아니라 

자판 입력상의 오류를 이용하여 유사한 도메인 이름을 등록하는 것이라는 점에서, 

무엇보다도 유명상표와 도메인 이름 사이의 동일⋅유사성이 문제될 것이라고 본

다.  즉, 유명상표와 제3자의 상품 사이에 새로운 연관 관계가 형성된다고 인정될 

수 있을 정도로 사실상 동일한 상표를 사용하는 경우에만 상표 희석이 발생할 수 

있음은 이미 살펴본 바와 같은데,1217) typo-squ atting은 유명상표에 어느 정도 변

형을 가한 도메인 이름을 등록하는 것이기 때문에 사안에 따라서는 그와 같은 사

실상의 동일성이 인정되지 않는 경우도 있을 것이다.

한편, 미국의 경우 이러한 typ o-squatting은 반사이버스쿼팅 소비자 보호법에 의

해서도 규제되고 있는데,1218) 우리나라의 부정경쟁방지법 제2조 제1호 아목 역시 

1216) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29, a t §25:78.  Typ o-squatting and  the Truth  in  
D om ain N am es A ct of 2003.

1217) 제4장 제3절 4. (1) 및 제5장 제2절 3. 참조.
1218) S h ie ld s  v . Z u cca r in i,  2 5 4  F .3 d  4 7 6 , 4 7 8  (3 d  C ir . 2 0 0 1 ).  이외에도,  미국의 경우에는 

2 0 0 3년에 신설된 “도메인 이름의 진정성 보장에 관한 법률(T h e  T ru th  in  D o m a in  N a m es 
A ct; 18  U .S .C . §  2252B )”에 의해 typ o-squatting이 규제될 수 있는바, 동법은 고의로 인터넷

상에서 오해하기 쉬운 도메인 이름을 사용하여 타인을 음란 사이트에 접속하게 하는 행위를 

범죄로 규정하고 있다.  실제로, 위 Shields v . Z uccarini 사건의 피고인 Z uccarini는 2004. 2 . 
26 . 동법 위반으로 징역 30개월을 선고받기에 이르렀다[C h ristop h er G . C lark , The Truth in 
Domain Names Act of 2003 and a Preventative M easure to Combat Typosquatting ,  8 9  
C ornell L aw  R eview  1476, 1513 (2004)].  다만, 위 법은 음란 사이트에 접속하게 하는 행위
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유명상표와 동일⋅유사한 도메인 이름의 등록 등을 금지하고 있다는 점에서 마찬

가지로 typo-squ atting의 규제 근거가 될 수 있을 것으로 본다.

3. 키워드 서비스

키워드 서비스와 상표 희석에 관한 문제는 도메인 이름에 대한 논의의 연장선상

에서 검토해 볼 수 있다.  키워드 서비스란 전체 도메인 이름을 입력하는 대신에 

미리 정해진 특정 키워드를 입력하는 것만으로도 웹사이트에 접속할 수 있게끔 해 

주는 서비스를 말한다.  예를 들자면, “w w w .snu .ac.kr”을 입력하는 대신에 “서울

대학교”나 “snu”라고만 입력하더라도 서울대학교 웹사이트에 접속할 수 있게 해 

주는 것이 바로 키워드 서비스이다.

이러한 키워드 서비스를 사용하는 경우 인터넷 사용자의 입장에서는 특정 웹사

이트에 접속하기 위하여 완전한 도메인 이름을 입력하는 것과 단순히 키워드만을 

입력하는 것에 어떠한 본질적인 차이가 존재한다고 볼 수 없다는 점에서, 키워드 

방식에 의한 인터넷 주소 역시 부정경쟁방지법상의 상품 표지나 영업 표지에 해당

한다고 보는 것이 타당할 것이다.1219)  키워드 서비스를 사용하여 특정 웹사이트에 

접속한 후에도 검색 프로그램의 주소창에 입력된 키워드가 당해 웹사이트의 도메

인 이름으로 변경되지 않고 여전히 그대로 남아 있도록 하는 것이 얼마든지 가능

만을 규제 대상으로 하고 있기 때문에 그 적용 범위가 제한적일 수밖에 없고,  따라서 ty p o -
squatting을 효율적으로 규제하기 위해서는 모든 유형의 typ o-squatting이 규제 대상에 포함

될 수 있도록 동법을 개정할 필요가 있다는 견해도 제시되고 있다(Id . at 1515-1516).
1219) 최근에는 이러한 전제 하에서 키워드 방식의 인터넷 주소를 사용하는 것이 상표권 침해 

또는 상품⋅영업주체 혼동행위에 해당하는지의 여부를 검토하고 있는 하급심 판결례들도 나

타나고 있다[서울고등법원 2005. 7 . 6 .자 2004라342 결정(판례집불게재), 서울고등법원 2005. 
8 . 24. 선고 2004나72312⋅2004나72329 판결(판례집불게재), 의정부지방법원 2004. 4 . 22. 선

고 2003가합7170 판결(판례집불게재), 서울중앙지방법원 2005. 9 . 30 . 선고 2005가합8667 판

결(판례집불게재); ].
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하다는 점을 생각해 보면 더욱 그러하다.

그러나, 키워드 서비스는 국제적인 기술 표준이 정해져 있는 것이 아니라 서비

스 제공 업체마다 서로 다른 기술적 방식을 사용할 수 있다는 점에서 도메인 이름

과 다르다.1220)  또한, 도메인 이름이 원래 인터넷상에 서로 연결되어 존재하는 컴

퓨터 및 통신 장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP  주소)를 사람

들이 인식⋅기억하기 쉽도록 숫자⋅문자⋅기호 또는 이들을 결합하여 만든 것이어

서 하나의 도메인 이름은 특정한 인터넷 프로토콜 주소에 연결될 수밖에 없기 때

문에 그 유일성이 인정되는 반면, 키워드 방식에 의한 인터넷 주소의 경우에는 인

터넷상 키워드 서비스를 제공하는 업체가 서비스 시장을 완전 독점하고 있지 않는 

한 도메인 이름에서와 같은 유일성은 인정될 수 없다.  따라서, 인터넷 사용자가 

어떠한 서비스 업체를 이용하느냐에 따라 동일한 키워드를 입력하더라도 전혀 다

른 웹사이트에 접속하게 되는 결과가 발생하게 된다.

도메인 이름과 구별되는 키워드 서비스의 이와 같은 특징으로 인해, 키워드 서

비스 제공 업체로부터 유명상표와 동일⋅유사한 키워드를 구매한 제3자가 이를 자

신의 웹사이트 키워드로 사용한다고 하더라도 유명상표 희석행위에 해당한다고 보

기는 어렵다고 하겠다.  즉, 하나의 키워드 서비스 제공 업체가 시장을 완전 독점

하고 있으며 또한 거의 모든 인터넷 사용자가 키워드 서비스를 사용하고 있지 않

은 한, 단순히 유명상표와 동일⋅유사한 키워드를 구매하여 자신의 웹사이트에 연

결시켰다는 사실만으로는 유명상표의 단일성이 실제로 침해되었다고는 할 수 없기 

때문이다.  이와 관련하여, 최근 제3자가 유명상표와 동일한 키워드를 구매하여 이

1220) 현재 우리나라의 키워드 서비스 제공 업체가 사용하는 기술적 방식은 크게 다음의 세 가

지로 나누어 볼 수 있다.  ① 초고속 인터넷 서비스 업체와 제휴하여 도메인 이름 서버(D N S)
에서 한글 키워드를 영문 도메인 이름으로 변환해 주는 방식, ② 한글 키워드를 영문 도메인 

이름으로 변환하는 플러그인(p lug-in) 프로그램을 배포하는 방식, ③ 특정 키워드에 관한 검색 

결과를 보여주는 방식이 그것이다[한국아이닷컴 뉴스부, 네티즌 악성코드 치료 프로그램 ‘골머

리’?, http ://new s.hankooki.com /lpage/it_tech/200506/h2005062717175723720.htm (2005. 10. 
1 . 접속) 참고].



- 270 -

를 자신의 웹사이트와 연결시킨 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 부정경

쟁행위에 해당한다고 본 하급심 판결례가 있어 주목된다.1221)  그러나, 이 판결은 

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 규정하고 있는 “식별력 또는 명성의 손상”에 

관하여 아무런 검토도 하지 않은 채 만연히 유명상표와 동일한 키워드를 구매⋅사

용하고 있다는 이유만으로 위와 같은 결론에 도달하고 있는데, 이러한 결론은 키

워드 서비스의 현실과 특징을 전혀 고려하지 않은 것으로서 부당하다고 하지 않을 

수 없다.

제3자가 유명상표와 동일⋅유사한 키워드 방식의 인터넷 주소를 사용하는 것이 

상표 희석에 해당하는지의 여부를 결정하기 위해서는, 도메인 이름과 구별되는 키

워드 서비스만의 특징에 덧붙여 키워드 서비스 시장의 현황⋅인터넷 사용자들의 

키워드 서비스 활용 실태 등과 같은 사정을 고려하여야 한다고 본다.  현재의 키

워드 서비스 활용 실태에 비추어 볼 때 아직까지는 위와 같은 행위를 상표 희석이

라고 보기는 어렵겠지만, 장차 키워드 서비스 시장이 재편되거나 기술적 표준이 

마련되는 한편 인터넷 사용자에 의한 서비스 활용이 활성화되는 등 키워드 서비스

를 둘러싼 주변 사정이 변화된다면 그러한 행위 역시 상표 희석에 해당한다고 보

아야 할 여지도 얼마든지 있을 것이다.

4. 링크

링크(link)란 인터넷상의 웹사이트들을 연결해 주는 일종의 가교와도 같은 것으

로서, 인터넷 사용자들은 단지 링크를 클릭하는 것만으로 수많은 웹사이트 사이를 

쉽고 빠르게 이동할 수 있게 된다.  그렇다면, 유명상표와 동일⋅유사한 단어나 이

미지를 무단으로 사용하여 유명상표 소유자의 웹사이트에 대한 링크를 작성하는 

것이 상표의 희석에 해당하는가.

1221) 서울중앙지방법원 2005. 8 . 26. 선고 2004가합91385 판결(판례집불게재).
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링크란 기본적으로 웹사이트와 웹사이트 사이의 연결 또는 이동을 위한 기술적 

수단이라고 할 수 있고,1222) 대부분의 인터넷 사용자들은 링크를 통해 다른 웹사이

트로 연결되거나 이동하게 된다는 것을 충분히 인식하고 있기 때문에, 그와 같은 

링크의 사용이 상표 희석에 해당할 여지는 극히 적을 것이다.  유명상표와 동일⋅
유사한 단어나 이미지를 사용하여 링크를 작성하는 행위만으로는 유명상표를 자신

의 상품 출처 표지로서 사용하였다고 보기에 어렵기 때문이다.  또 다른 한편으로, 

링크를 통해 거미줄처럼 연결된 웹사이트는 인터넷을 구성하는 가장 기본적이고도 

본질적인 요소라는 측면에서 보면, 링크 작성은 상표 희석을 위한 상업적인 사용

이라고 볼 수도 없다.1223)

이러한 결론은 당해 링크가 웹사이트의 초기 페이지(hom e page)에 대한 단순 

링크(sim ple link)이거나 또는 그 이하의 세부 페이지에 대한 심층 링크(deep  

link)이거나 크게 달라진다고 할 것은 아니라고 본다.  단순 링크와 심층 링크의 

유일한 차이라면 인터넷 사용자로 하여금 초기 페이지에 접속하게 하느냐의 여부

일 뿐이고, 단순 링크와 심층 링크는 모두 인터넷을 구성하는 가장 기본적이고도 

필수적인 방법이라는 점에서1224) 양자를 달리 분석하여야 할 이유가 없기 때문이

1222) Jeffrey R . K uester &  Peter A . N ieves, Hyperlinks, Frames and Meta-tags: An 
Intellectual Property Analysis, 38  ID EA : The Journal of Law  and  Technology 243, 247  
(1998).

1223) Bally  Total F itness H old ing C orp . v . Faber, 29 F . Sup p. 2d  1161, 1168 (C .D . C al. 
1998).  이외에, 링크 작성이 희석 행위에 해당하는지에 관하여 직접적으로 언급하고 있는 판

결례는 아직까지 보이지 않는다.  다만, T icketm aster 사건[T icketm aster C orp . v . M icrosoft 
C orp ., C ase N o. 97-3055D  (C .D . C al. 1997)]과 D igita l Equipm ent 판결[D igita l Equip m ent 
C orp . v . A ltavista Technology, 960 F . Sup p . 456  (D . M ass. 1997)]에서 원고는 피고의 링

크 작성 행위가 연방 희석화 방지법을 위반한 것이라고 주장하였으나, T icketm aster 사건은 

당사자 사이의 화해로 종결되어 법원의 판결이 내려지지 않았고[Bob Tedeschi, Ticketmaster 
and Microsoft Settle Suit on Internet Linking, N ew  Y ork T im es C 6 (Feb. 15 , 1999)] D igita l 
Equipm ent 판결은 혼동가능성이 있어 상표권 침해가 성립한다는 이유에서 나아가 연방 희석

화 방지법 위반 여부에 관하여는 판단하지 아니하였다[D igital Equipm ent C orp . v . A ltavista  
Technology, 960  F . Sup p . 456 , 477-478 (D . M ass. 1997)].
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다.  물론, 심층 링크의 경우에는 광고 수입 등의 측면에서 웹사이트 운영자에게 

경제적 손해를 가할 수도 있는 것이 사실이나, 이는 심층 링크가 경우에 따라서는 

일반 불법행위에 해당할 수 있다는 근거가 될 수 있을 뿐이고 나아가 유명상표 희

석행위에 해당한다는 근거가 될 수는 없다.  그와 같은 경제적 손해는 세부 페이

지에의 접속만으로도 광고 수입이 발생하도록 하거나 또는 세부 페이지에의 링크

를 방지하는 등의 기술적 조치를 통해 웹사이트 운영자 스스로 해결해야 하는 문

제로서1225) 링크 작성이 상표의 희석에 해당하는지의 여부에는 본질적으로 아무런 

영향을 미치지 못하기 때문이다.

정리하자면, 유명상표와 동일⋅유사한 단어나 이미지를 사용하여 링크를 작성하

는 것은 상표 희석에 해당하지 않는다고 보아야 한다.  링크 작성 자체만으로 타

인의 유명상표를 자신의 상품 출처 표지로서 사용한다고 인정할 수 있는 경우란 

거의 상정하기 어려울 뿐만 아니라, 인터넷의 속성상 그와 같은 링크 작성 행위가 

상업적인 것이라고 보기도 어렵기 때문이다.  다만, 링크와 다른 기술적 수단을 결

합하여 타인의 유명상표가 포함되어 있는 웹사이트 등을 자신의 상품⋅영업 표지

로서 사용하는 경우에는 당연히 상표 희석이 발생한다고 볼 여지가 있을 것인데, 

그 하나의 예의 바로 아래에서 살펴볼 프레임이다.

5. 프레임

프레임(fram e)이란 웹사이트를 구축함에 있어서 화면을 둘 이상의 영역으로 분

할하여 각각의 영역에 독립적인 내용을 표시하는 기능을 말한다.  예컨대, 하나의 

프레임에는 메뉴 화면을 표시하는 한편 다른 하나의 프레임에는 선택한 메뉴의 내

용을 표시하는 방법이 바로 프레임 기능을 사용한 것이다.

이와 같은 프레임(fram e) 기능을 링크와 함께 사용하는 경우에는 타인의 웹사이

1224) Jeffrey R . K uester &  Peter A . N ieves, sup ra note 1222, at 246 .
1225) 사법연수원, 전자거래법, 2004, 229면.
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트 내용을 마치 자신의 웹사이트 일부인 것처럼 구현할 수 있는데, 이를 통해 유

명상표가 나타나 있는 웹사이트를 자신의 웹사이트에 포함시켜 운영하는 것은 곧 

유명상표를 자신의 상품 표지로서 사용하는 것이라고 볼 수 있고, 따라서 이 경우

에는 상표의 희석이 발생할 수 있다.1226)  예컨대, 전자 제품 분야의 유명상표가 

나타나 있는 웹사이트를 의류 판매 웹사이트의 일부인 것처럼 구현하거나 또는 음

란 사이트의 일부에 포함시키는 경우가 그러하다.

이외에도, 상품 외장 또는 영업 외관 역시 희석화 이론의 보호 대상이 될 수 있

으므로,1227) 웹사이트의 특정 표현 자체가 널리 알려진 영업 외관으로 볼 수 있는 

경우에는1228) 유명상표가 나타나 있지 않은 웹사이트라고 하더라도 프레임을 통해 

이를 자신의 웹사이트에 포함시키는 것은 상표 희석에 해당하게 된다.1229)  다만, 

시시각각으로 변화하는 인터넷 웹사이트의 특성상 특정 웹사이트 자체가 하나의 

영업 외관으로서 유명상표와 상응할 정도로 널리 알려지는 경우란 매우 드물 것이

다.1230)

1226) J. Thom as M cC arthy, supra note 29, at §25:70 .  미국의 경우 타인의 무단 프레임에 관

한 소송이 상당수 진행되었으나 그 대부분이 화해나 중재 등을 통해 종결되고 있어, 현재까지 

프레임이 상표 희석에 해당하는지의 여부에 관하여 분명하게 판단하고 있는 판결례는 없는 

것으로 보인다(Id ).
1227) 제4장 제3절 2. (4) 나. 및 제5장 제2절 2. (5) 가. 참조.
1228) Jason R . Berne, All Dressed Up and No Place to Go: The Need for Trade Dress 

Protection of Internet Sites, 27 A m erican Intellectual Prop erty  Law  A ssociation  Q uarterly  
Journal 265, 271-281 (1999); X uan-Thao N . N guyen, Should It Be a Free for All? The 
Challenge of Extending Trade Dress Protection to the Look and Feel of Web Sites in the 
Evolving Internet, 49 A m erican  U niversity  Law  R eview  1233, 1245-1255 (2000).

1229) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29, a t §25:70.
1230) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 12, a t §8 :13.
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6. 메타태그

메타태그(m eta-tag)란 웹사이트에 감추어진 일종의 특수한 코드로서, 웹사이트의 

표현에는 아무런 영향을 미치지 않는 대신에 그 웹사이트의 작성자⋅작성일⋅주요 

내용 등에 관한 정보를 담고 있다.1231)  이러한 메타태그는 인터넷 사용자가 웹사

이트를 통해 직접 인식할 수는 없지만 검색 엔진을 통해서는 그 내용이 인식 가능

하기 때문에, 타인의 유명상표를 메타태그에 포함시키는 것이 유명상표 희석행위

에 해당하는지가 문제될 수 있다.

이 점에 관하여 잘 보여주고 있는 예로서 W e l l e s  판결1232)을 들 수 있다.  

P layb oy  잡지의 전직 모델로서 1981년 6월 “P laym ate o f th e  Y ear”에 선정된 바

도 있는 피고는1233) 이후 모델을 그만두고 1997년부터 “w w w .terriw elles .co m ”이

라는 웹사이트를 운영하기 시작하였는데,  그 메타태그에는 “ P la y b o y ”와 “ P la y -

m ate”라는 단어가 포함되어 있었고,1234) 이에 원고는 피고의 메타태그가 상표 희

석에 해당한다고 주장하며 사용 금지를 청구하였다.1235)  원고의 청구에 대하여 법

원은, 메타태그는 사용자에게 보이지 않을 뿐만 아니라1236) 이와 같은 피고의 상표 

사용은 어디까지나 자기 자신을 나타내기 위한 최소한도의 것일 뿐 원고의 유명상

표를 자신의 상품 출처 표지로서 사용한 것이 아니기 때문에 상표의 공정 이용에 

해당하므로1237) 상표 희석에 해당하지 않는다고 판시하였다.1238)

1231) 이 점에서, 메타태그는 도서관의 도서 색인 목록에 비유되기도 한다[Ira S . N athenson, 
Internet Infoglut and Invisible Ink: Spamdexing Search Engines with Meta Tags, 12  H arvard  
Journal of Law  and  Technology 43 , 47 (1998)].

1232) P layboy Enterprises, Inc. v . W elles, 7  F . Sup p . 2d  1098 (S .D . C al. 1998), a ff’d  
w ithout op inion, 162 F .3d  1169 (9th  C ir. 1998).

1233) Id . a t 1100.
1234) Id . a t 1100-1101.
1235) Id . a t 1101-1102.
1236) Id . a t 1104.
1237) Id . a t 1103.
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위 판결은 메타태그가 공정 이용에 해당할 수 있다는 사실을 보여주고 있지만, 

이와 달리 유명상표와 동일⋅유사한 단어를 메타태그에 포함시키는 것은 상표 희

석에 해당할 수 있다고 본 판결례들도 보인다.1239)  다만, 이러한 판결례들은 전체

적으로 볼 때 메타태그의 사용이 곧 상표 희석에 해당한다는 취지가 아니라, 오히

려 유명상표와 동일⋅유사한 도메인 이름을 사용하고 있었다는 데에 더욱 무게를 

두고 판단하여 그와 같은 결론에 도달한 것이어서,1240) 메타태그와 상표 희석 사이

의 직접적인 연관 관계를 설명해 주지는 못하는 것으로 보인다.  마찬가지로, 위에

서 본 W elles 판결에 있어서도 만일 피고가 원고의 유명상표와 동일⋅유사한 도메

인 이름을 사용하고 있었더라면 전혀 상반된 결론에 도달하게 되었을 가능성도 부

인할 수 없는 것이다.

이러한 접근법은 메타태그의 속성과도 무관하지 않다고 하겠다.  웹사이트의 사

용자가 시각적으로 인식할 수 없다는 메타태그의 속성상, 도메인 이름 등과는 달

1238) Id . at 1105.  이후 또다시 원고와 피고 사이에서 유사한 내용의 소송이 진행되었는데, 피

고의 메타태그는 여전히 상표 희석에 해당하지 않는다고 판시되었다[P layboy Enterp rises, 
Inc. v . W elles, 78 F . Sup p. 2d  1066, 1096 (S .D . C al. 1999) aff’d  on p oint, 279 F .3d  796, 
806  (9th  C ir. 2002)].  다만, 1심 법원은 피고가 웹사이트 배경 화면에 원고의 유명상표를 계

속적⋅반복적으로 사용하는 것 역시 공정 이용으로서 상표 희석에 해당하지 않는다고 보았으

나[P layboy Enterprises, Inc. v . W elles, 78  F . Supp . 2d  1066, 1096 (S .D . C al. 1999)] 항소

심 법원은 그와 같은 사용은 피고 자신을 지칭하는 것이라고 볼 수 없어서 상표 희석에 해당

한다고 판시하였다[P layboy Enterp rises, Inc. v . W elles, 279 F .3d  796, 806 (9th  C ir. 2002)].
1239) P layboy Enterprises, Inc. v . C alvin  D esigner Label, 985  F . Supp . 1220, 1221 (N .D . 

C al. 1997); Enterprises, Inc. v . A siaFocus International, Inc., 1998 W L 724000 at *7-8  
(E .D . V a. 1998).

1240) P layboy Enterprises, Inc. v . C alvin  D esigner Label, 985  F . Supp . 1220, 1221 (N .D . 
C al. 1997); Enterprises, Inc. v . A siaFocus International, Inc., 1998 W L 724000 at *4  (E .D . 
V a. 1998).  이와 관련하여, 상표권 침해 여부에 관한 것이기는 하지만 유명상표와 동일⋅유

사한 단어를 도메인 이름으로 사용한 것이 아니라 단지 하위 경로 중 일부로만 사용하는 것

은 공정 이용에 해당한다고 본 예가 있음은 시사하는 바가 크다[Patm ont M otor W erks, Inc. 
v . G atew ay M arine, Inc., 1997 W L 811770 at *4  (N .D . C al. 1997)].
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리 그 자체만으로는 소비자로 하여금 유명상표와 상품 사이에 새로운 연관 관계를 

형성하게 할 수 있는 여지가 적다고 볼 수밖에 없기 때문이다.1241)  즉, 일반적으

로 볼 때 웹사이트 사용자로서는 메타태그의 존재를 현실적으로 인식하고 있는 경

우란 생각하기 어렵고 단지 검색 엔진의 검색 결과를 통해서만 간접적으로 메타태

그의 영향을 받는 데에 지나지 않는데, 이를 놓고 유명상표와 상표 사이에 새로운 

연관 관계가 형성됨으로써 그 단일성이 침해된다고는 보기 어려울 것이다.  또한, 

검색 엔진이 검색 결과를 출력할 때에는 각 사이트의 제목과 간단한 내용을 함께 

보여주는 것이 통상적이기 때문에 웹사이트 사용자들로서는 검색 결과 중 대부분

의 사이트가 자신이 찾고자 하는 사이트와 그다지 상관없다는 것을 충분히 인식하

고 있을 것이므로1242) 사용자들이 검색 결과 그 자체를 상품의 출처로서 인식하지

는 않을 것이라고 보는 것이 더욱 합리적이다.  부연하자면, 설령 유명상표와 동일

⋅유사한 메타태그의 사용이 그 단일성을 침해한다고 하더라도 이는 결국 검색 엔

진이라는 매개체의 개입을 통해서 이루어지는 것일 뿐이기 때문에, 메타태그의 사

용이라는 행위와 상표의 희석이라는 결과 사이에는 직접적인 인과관계가 존재하지 

않는 것 아닐까 한다.

게다가, 최근에는 메타태그에 의존하지 않는 새로운 알고리즘에 의한 검색 엔진

이 활용되고 있는데, 예컨대 “구글(G oogle)”의 경우에는 당해 웹사이트가 다른 사

이트에서 얼마나 참조⋅인용되고 있는지를 기준으로 검색 결과를 나열하는 알고리

즘을 취하고 있다.1243)  이러한 검색 엔진을 사용하는 경우에는 메타태그에 유명상

1241) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29, at §25 :69.  도메인 이름은 반사이버스쿼팅 소비자 

보호법의 규제를 받지만 메타태그는 동법의 적용을 받지 않는다는 것도 이러한 양자의 본질

적인 차이에서 비롯되는 것이라고 할 수 있다[B ihari v . G ross, 119  F . Sup p . 2d  309, 316  
(S .D .N .Y . 2000)].

1242) M aureen A . O ’R ourke, Defining the Limits of Free-Riding in Cyberspace: Trademark 
Liability for Metatagging, 33 G onzaga Law  R eview  277, 294 (1997-1998); Terrell W . M ills, 
Metatags: Seeking to Evade User Detection and the Lanham Act, 6  R ichm ond Journal of 
Law  and Technology 22, 26 .
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표와 동일⋅유사한 단어가 포함되어 있다고 하더라도 검색 결과에 전혀 영향을 미

칠 수 없게 되는 것이다.  만일 유명상표와 동일⋅유사한 메타태그의 사용이 상표 

희석에 해당한다고 본다면, 인터넷 사용자가 어떠한 검색 엔진을 사용하느냐에 따

라 또는 검색 엔진이 어떠한 알고리즘을 취하고 있느냐에 따라 이와 완전히 정반

대의 결론이 도출되어야 하는데, 이는 하나의 동일한 행위가 매우 우연적인 요소

에 따라 전혀 다르게 평가된다는 결론에 다름 아닌 것으로서 부당하다 하지 않을 

수 없다.

결국, 유명상표와 동일⋅유사한 메타태그는 그 자체만으로 유명상표 희석행위라

고는 보기 어렵다.  메타태그로 인하여 웹사이트 사용자들은 원하지 않는 검색 결

과를 얻게 될 수도 있겠지만, 이는 일반 불법행위의 성립 근거가 될 수는 있을지

언정 상표 희석의 근거가 될 수는 없는 것이다.1244)  다만, 메타태그라고 하더라도 

상표 희석을 인정하기 위한 하나의 고려 요소는 될 수 있을 것이므로, 유명상표와 

동일⋅유사한 메타태그를 도메인 이름이나 프레임 등과 결합하여 사용한 경우에는 

상표 희석을 보다 더 용이하게 인정할 수도 있을 것이다.

7. 검색 엔진

인터넷의 사용이 급증하면서 검색 엔진의 기능과 역할도 새롭게 변화하고 있는

데, 그 중 하나가 검색어의 판매를 통한 광고⋅홍보 활동이라고 할 수 있다.1245)  

즉, 검색 엔진 운영자로부터 특정 검색어를 구매함으로써 인터넷 사용자가 당해 

검색어를 입력하는 경우 자신의 웹사이트가 특별한 형태로 가장 위에 출력되도록 

하거나 또는 자신의 웹사이트를 홍보하는 배너 광고가 출력되도록 하는 것이다.  

1243) M . Totty  &  M . M angalindan , As Google Becomes Web’s Gatekeeper, Sites Fight to Get 
In, W all Street Journal (Feb. 26, 2003).

1244) Terrell W . M ills, sup ra note 1242, at 45 .
1245) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29, a t §25:70.1.
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여기에서, 제3자가 자신의 웹사이트에 대한 광고⋅홍보의 일환으로 타인의 유명상

표와 동일⋅유사한 검색어를 구매하여 인터넷 사용자가 유명상표를 검색어로 입력

하는 경우 유명상표 소유자의 웹사이트가 아닌 자신의 웹사이트가 검색 결과로서 

출력되게끔 할 수 있는데, 이러한 행위가 상표 희석에 해당하는지가 새로운 문제

로 등장하게 된다.

이와 관련하여, N etscap e C om m u nications 판결1246)은 위와 같은 검색어 판매

가 상표 희석에 해당하지 않는다고 판시하기도 하였다.1247)  이 사건에서 피고는 

인터넷 사용자가 자사의 검색 엔진에 원고의 유명상표인 “Playboy”와 “Playm ate”

를 검색어로 입력하는 경우 제3자의 배너 광고가 출력되도록 하였는데,1248) 법원은 

인터넷 사용자가 위 검색어를 입력하는 것은 이를 상표로서 사용하는 것이 아니라 

일반 명사로서 사용하는 것이기 때문에 피고의 검색어 판매가 원고와 상표 사이의 

연관 관계를 침해한 것이 아니라고 보았던 것이다.1249)

그러나, 위 판결에서 유명상표를 검색어로서 사용하는 것이 일반 명사로서의 사

용에 해당한다고 한 것은 다음과 같은 이유에서 동의하기 어렵다.  즉, 인터넷 사

용자들이 검색 엔진에 그와 같은 검색어를 입력하는 것은 원고의 상품이나 서비스

를 검색하기 위한 경우가 대부분일 것이고, 이는 곧 검색어가 상품⋅서비스의 출

처라는 의미를 가지고 있음을 의미하는 것이다.1250)  또한, 피고와 제3자 사이의 

검색어 매매에 있어서도 당사자들은 이를 일반 명사로서 인식하고 있었던 것이 아

니라 하나의 상표로서 인식하였다고 보는 것이 더욱 타당하다.1251)  나아가, 만일 

1246) P layboy Enterp rises, Inc. v . N etscap e C om m unications C orp ., 55  F . Sup p. 2d  1070 
(C .D . C al. 1999).

1247) Id . a t 1075-1076.
1248) Id . a t 1072.
1249) Id . a t 1075.
1250) G regory Shea, Trademarks And Keyword Banner Advertising, 75 Southern C alifornia  

Law  R eview  529, 545  (2002).
1251) Id .
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원고의 상표가 조어적인 것이었다면 애초에 일반 명사로서의 사용 가능성이 존재

하지 않는데, 그렇다면 본질적으로 동일한 사실 관계에 있어서 서로 다른 결론이 

도출될 수도 있다는 점에서도1252) 검색어로서의 사용이 단순히 일반 명사로서의 

사용에 해당한다고 보는 것은 문제라고 하겠다.

이처럼, 유명상표를 검색어로서 사용하는 것을 단순히 일반 명사로서의 사용에 

해당한다고 본 위 판결의 태도에는 동의할 수 없지만, 그럼에도 불구하고 그것이 

상표 희석에 해당하지 않는다는 결론은 타당한 것으로 보인다.  즉, 위 검색어가 

일반 명사로서의 의미를 넘어 상표로서의 의미를 가지는 것임은 분명하지만, 그럼

에도 불구하고 피고 또는 피고로부터 위 검색어를 매수한 제3자가 이를 자신의 상

품 출처로서 사용하였다고는 볼 수 없기 때문이다.  다시 말하면, 특정한 검색어를 

입력하는 경우 자신의 웹사이트가 가장 위에 출력되도록 하거나 또는 배너 광고가 

출력되도록 하는 것은 그 자체에 유명상표가 사용되고 있지 않은 한 단순히 검색 

결과에 영향을 미치는 것일 뿐인데, 이것만으로는 유명상표가 제3자의 상품을 나

타내는 출처로서 사용되었다고 볼 수 없기 때문이다.

생각건대, 검색 엔진에 있어서 유명상표와 동일⋅유사한 검색어를 판매하는 것

은 검색 엔진을 통해 유명상표의 명성과 신용에 편승하려는 행위라는 점에서 마치 

메타태그의 사용과도 본질적으로 유사한 측면이 있다고 본다.1253)  즉, 일반적으로 

검색 엔진 사용자로서는 어떤 검색어가 누구에게 판매되었는지를 현실적으로 인식

하기 어렵고 단지 검색 엔진의 검색 결과를 통해서만 간접적으로 그와 같은 검색

어 판매의 영향을 받는 데에 지나지 않는데, 이를 놓고 유명상표와 상표 사이에 

새로운 연관 관계가 형성되었다고는 보기 어려울 것이다.  또한, 검색 엔진 사용자

들로서는 검색 결과 중 대부분의 사이트가 자신이 찾고자 하는 사이트와 그다지 

상관없다는 것을 충분히 인식하고 있다는 점에서도 사용자들이 검색 결과 그 자체

를 상품의 출처로서 인식하지는 않을 것이라고 보는 것이 더욱 합리적이다.1254)  

1252) Id . a t 546.
1253) Id . a t 549.
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물론, 유명상표의 소유자로서는 제3자에 대한 검색어 판매로 인하여 자신이 유명

상표를 독점적으로 광고⋅홍보할 수 있는 기회를 상실하게 되었고 이는 곧 유명상

표의 판매력 감소로 귀결될 수 있다고 주장할 수도 있을 것이나,1255) 이 경우에도 

검색 결과에는 여전히 유명상표 소유자의 웹사이트가 출력된다는 점에는 변함이 

없고 또한 그와 같은 독점적 광고⋅홍보 기회는 당사자 사이의 계약을 통해 얼마

든지 회복 가능한 것이라는 점에서, 이를 상표 희석의 근거로 보기에는 부족하

다.1256)

다른 한편으로 볼 때, 검색 엔진의 사용자는 반드시 유명상표의 지정상품을 검색

하기 위한 목적이 아니라 그와 동일⋅유사한 상품 일반을 검색하거나 또는 관련 정

보를 검색하기 위하여 유명상표를 검색어로 사용하는 경우도 많은데, 이러한 경우

에는 제3자의 검색어 구매가 검색 엔진 사용자에게 보다 더 다양한 검색 결과를 제

공해 줄 수 있다는 점에서 오히려 사용자의 의도에 부합하기 때문에1257) 그와 같은 

검색어 판매를 무조건 금지해야 할 필요성이 있는 것도 아니다.  게다가, 제3자에 

의한 검색어 구매를 방지하고자 하는 유명상표의 소유자로서는 자신이 직접 검색어

를 구매하거나, 그렇지 않으면 자신의 유명상표와 동일⋅유사한 검색어를 제3자에

게 판매하는 경우에는 검색 엔진 운영자에 대한 기존의 또는 장래의 광고 제공을 

중단한다는 의사를 표시함으로써 간접적으로 이를 방지할 수 있을 것이므로,1258) 

반드시 제3자의 검색어 구매를 방지해야 할 법적인 수단이 필요한 것도 아니다.  

이러한 이유에서, 최근에는 검색 엔진 운영자들 스스로 유명상표와 동일⋅유사한 

검색어를 상표 소유자에게 우선 판매한다는 정책을 수립⋅시행하고 있는 실정이기

도 하다.1259)

1254) Id . a t 556.
1255) Id . a t 557.
1256) Id .
1257) Id . a t 554-555.
1258) Id . a t 555.
1259) G reg M iller &  D avan M aharaj, Banner Ads on the Web Spark a Trademark Battle, L .A . 
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이러한 맥락에서 볼 때, 메타태그의 문제와 마찬가지로 검색 엔진에 있어서 검색

어를 판매하는 것은 일반적인 불법행위가 될 수는 있을지언정 그 자체만으로 유명

상표 희석행위라고 보는 것은 무리가 있다고 하겠다.  설령 유명상표와 동일⋅유사

한 검색어를 제3자에게 판매함으로써 결과적으로는 유명상표의 단일성이 침해되었

다고 하더라도 이는 검색 엔진이라는 매개체의 개입을 통한 것이기 때문에, 검색

어의 판매라는 행위와 상표의 희석이라는 결과 사이에는 직접적인 인과관계가 존

재하지 않는다고 볼 수도 있는 것이다.  결국, 그 필요성이 크지도 않을 뿐더러 오

히려 검색 엔진 사용자의 의도에 부합할 수도 있다는 점에서, 제3자가 유명상표와 

동일⋅유사한 검색어를 구매하여 사용하는 것을 만연히 유명상표 희석행위라고 보

아서는 안될 것이다.1260)

8. 안티 사이트

인터넷이 발전하면서 인터넷상에서 유명인이나 대기업 등에 대한 비판⋅비평 활

동을 벌여 나가는 이른바 안티 사이트(anti-site)들이 등장하게 되었는데, 이러한 안

티 사이트들이 유명인이나 대기업 등의 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 사용하는 

Tim es A 1 (Feb. 11, 1999).
1260) 최근에는 인터넷 사용자의 웹사이트 접속 기록을 분석하여 자동으로 팝업(p op -up ) 광고

를 출력하는 프로그램도 유통되고 있는데, 검색 엔진에 관하여 살펴본 것과 마찬가지의 이유

에서 이러한 프로그램을 유통시키거나 또는 이러한 프로그램에 광고를 제공하는 것만으로는 

유명상표를 자신의 상품 표지로서 사용하였다고 보기 어려울 것이므로, 이를 상표 희석으로 

보아서는 안될 것이다.  미국의 경우 “W henU ”라는 광고 프로그램을 유통시키는 것은 상표

적 사용에 해당하므로 상표권 침해에 해당한다고 본 판결례가 없는 것은 아니나[1-800  
C ontacts, Inc. v . W henU .com , 309 F . Supp . 2d  467, 489 (S .D .N .Y . 2003)], 동일한 사안에 

대하여 앞에서 살펴본 것과 같은 이유로 원고의 상표를 사용한 것이 아니라고 보아 상표권 

침해를 부정한 판결례도 있다[U -H aul International, Inc. v . W henU .com , Inc., 279 F . 
Supp . 2d  723, 729 (E .D . V a. 2003); W ells Fargo &  C o. v . W henU .com , Inc., 293 F . 
Supp . 2d  734, 761  (E .D . M ich . 2003)].
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경우에는 상표 희석이 문제될 수 있다.

이 문제는 본질적으로 희석화 이론과 언론⋅표현의 자유 사이의 한계라는 측면

을 내포하고 있다는 점에서, 그와 같은 안티 사이트에서의 상표 사용이 앞에서 살

펴본 희석화 이론의 적용 제한 사유로서의 “비상업적 사용”에 해당하는지에 관한 

것이라고 할 수 있고, 따라서 비상업적 사용에 관한 논의를 그대로 적용할 수 있

을 것이다.1261)  그렇기 때문에, 안티 사이트에 대하여 희석화 이론을 적용할 것인

지의 여부를 판단하기 위해서는 안티 사이트의 운영으로 인한 유명상표 소유자의 

경제적 손해보다도 당해 안티 사이트의 영리적 성격 및 운영 목적을 보다 중요하

게 고려하여야 한다.

먼저, 안티 사이트의 운영이 영업상 이익을 얻을 목적으로 이루어지는 것인 경

우에는 여전히 희석화 이론의 적용을 받을 수 있다고 보아야 한다.  다만, 안티 사

이트의 운영을 통해 예컨대 서버 유지비 등과 같이 비판⋅비평 활동에 필요한 다

소간의 비용을 충당하기 위한 정도의 영리적인 활동이 이루어지고 있는 경우라면 

그 영업적 성격은 단지 부수적인 것에 지나지 않는다고 할 것이고, 따라서 이러한 

경우에는 안티 사이트가 영업상 이익을 목적으로 하는 것이라고 볼 것은 아니다.  

또한, 안티 사이트의 운영과 밀접한 연관 관계가 인정되지 않는 이익이 발생하는 

것만으로는 당해 안티 사이트가 영업상 이익을 목적으로 하는 것이라고 보아서는 

안 될 것이다.

다음으로, 안티 사이트가 유명상표 소유자를 비판⋅논평 또는 패러디 등의 대상

으로 삼기 위한 것이었다면 그 과정에서 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 사용하

였다고 하더라도 이를 비상업적인 사용이라고 볼 수 있으나, 이와 달리 단지 다른 

목적을 수행함에 있어서 대중의 관심과 주목을 불러일으키기 위한 수단으로써 유

명상표를 사용한 것이었다면 이는 비상업적인 것이라고 볼 수 없다.  어떻게 보면, 

후자의 경우는 진정한 의미에서의 안티 사이트라고도 할 수 없을 것이다.

1261) 제4장 제5절 2. 및 제5장 제4절 2. 참조.
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안티 사이트와 희석화 이론의 문제는 결국 언론⋅표현의 자유와 재산권의 보장

을 어떻게 조화시킬 것인지의 문제라고 할 수 있다.  따라서, 언론⋅표현의 자유에 

의해 마땅히 보호받아야 할 행위가 유명상표 희석행위라는 이유로 금지되어서는 

안되지만, 마찬가지로 상표 소유자의 정당한 이익을 침해하는 행위가 단지 안티 

사이트라는 명목으로 용인되어서도 안될 것이다.

第3節  小結

지금까지, 인터넷상에서 유명상표의 보호가 문제될 수 있는 여러 가지 유형들에 

관하여 살펴보았다.  이를 정리하자면, 유명상표와 동일⋅유사한 도메인 이름을 등

록하여 자신의 상품 표지로서 사용하거나 또는 프레임을 이용하여 타인의 유명상

표가 나타나 있는 웹사이트를 자신의 웹사이트에 포함시키는 경우에는 희석화 이

론의 적용이 가능할 것이나, 그 외에 단순한 도메인 이름의 무단 점유나 링크⋅메

타태그 및 검색 엔진에 관하여는 이를 일반적으로 희석화 이론이 적용될 수 있는 

경우라고는 보기 어렵다고 하겠다.  특히, 링크의 경우에는 인터넷을 구성하는 가

장 기본적이고도 필수적인 방법이라는 점에서 이는 공정 이용의 범주에도 포함될 

수 있을 것이다.

기술의 발전과 함께 날로 새롭게 변화하는 인터넷 환경에서는 유명상표의 보호

와 관련하여 기존에 예기치 못했던 유형의 문제들이 계속해서 발생하고 있다.  전

통적인 혼동 이론만으로는 그와 같은 문제들에 대하여 효율적으로 대처할 수 없다

는 점에서 희석화 이론이 주목받게 된 것은 사실이지만, 희석화 이론 역시 이러한 

새로운 문제들에 대하여 많은 한계를 가지고 있음은 분명한 것으로 보인다.  도메

인 이름의 예만 보더라도, 애초에 희석화 이론을 통해 유명상표와 동일⋅유사한 

도메인 이름의 무단 점유에 관한 문제를 규제하려고 하였으나 그것만으로는 불충

분하다는 사실이 곧 드러나게 되어 결국 별개의 법규정을 마련하는 데에 이르지 
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않았던가.

어쩌면 인터넷 기술의 발전과 함께 발생하는 다양한 현상들을 기존의 법체계로 

규율하기란 애초에 불가능한 것인지도 모르는 일이고, 이러한 맥락에서 인터넷상

에서 발생하는 유명상표 보호에 관한 문제들을 희석화 이론의 적용 범위에 포섭하

려는 것 역시 무리이거나 또는 불가능한 일이라고 하지 않을 수 없다.  게다가, 제

3자가 자신의 유명상표를 희석시키고 있다는 사실을 확인하려면 인터넷상의 정보 

유통을 계속해서 감시⋅확인하는 작업이 필요한데, 이는 단순히 검색 엔진을 사용

함으로써 가능한 작업이기는 하지만 그럼에도 불구하고 엄청난 시간과 노력을 요

구하는 것임에 분명할 것이므로, 이를 통해 자신의 유명상표를 희석시키고 있는 

제3자를 확인⋅발견하여 법률적인 조치를 취한다고 하더라도 과연 그것이 효율적

인 것이라고 할 수 있을지조차 의문이다.

결국, 인터넷의 발전과 함께 새롭게 등장하는 문제들을 규율하기 위해 희석화 

이론의 적용 범위를 확장하는 것에는 신중할 필요가 있다고 본다.  희석화 이론이 

인터넷상의 자유로운 정보 유통에 걸림돌로 전락하는 것을 막기 위해서라도, 인터

넷상의 현상을 무리하게 희석화 이론으로 규율하려고 하여서는 안 될 것이다.  이

러한 측면에서, 당사자 사이의 합의와 기술적 조치 등을 통한 자율적 규제 수단이 

더욱 중요하고 의미있는 대안이라고 할 수 있겠다.



- 285 -

第7章  稀釋化 理論의 올바른 解釋과 適用

第1節  稀釋化 理論에 대한 批判

지금까지 희석화 이론의 발전 과정과 주요 내용 및 적용 범위에 관하여 연방 희

석화 방지법과 부정경쟁방지법을 중심으로 살펴보았다.  희석화 이론에 대해서는 

많은 비판이 제기되고 있는데, 이러한 비판들을 검토하고 평가하는 작업이야말로 

희석화 이론을 제대로 이해하는 한편 이를 올바르게 해석⋅적용함에 있어서 가장 

중요한 선결 과제일 것이다.  희석화 이론에 대한 비판은 대체로 다음과 같은 다

섯 가지로 정리할 수 있다.  ① 그 침해가 추상적이라는 점, ② 전통적인 상표권 

침해 이론에 있어서도 혼동 개념을 넓게 해석하는 경우에는 희석화 개념이 중복적

이며 불필요하다는 점, ③ 유명상표에 대해서만 더욱 강한 보호를 부여하는 것은 

불공평하다는 점, ④ 특히 손상에 의한 희석화의 경우 언론⋅표현의 자유에 대하

여 심각한 위협이 될 수 있다는 점, ⑤ 언어의 독점을 허용하게 된다는 점이 그것

이다.1262)  이하에서 차례로 검토하기로 한다.

1. 침해의 추상성

상표의 희석이라는 개념은 지극히 추상적이고 비현실적이라는 점을 지적하면서 

그로 인한 침해 역시 개념적인 차원에서만 존재하는 것일 뿐 현실적으로는 상표 

희석으로 인하여 어떠한 침해가 발생하는지조차 분명하지 않다고 비판하는 견해가 

있다.1263)  즉, 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 비경쟁적인 상품에 무단으로 사용

1262) E lliot B . S taffin , sup ra note 25 , at 154.
1263) Jonathan E . M oskin , supra note 291, at 130-133; D avid  S . W elkow itz, supra note  

145, at 531⋅538-539⋅542-543.
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하더라도 그것이 구체적으로 출처나 후원⋅협력 관계의 혼동을 야기하지 않는 한 

유명상표에는 아무런 현실적인 손해가 발생하지 않는다는 것이다.1264)

그러나, 이러한 비판은 다음과 같이 두 가지 측면에서 재검토를 요한다.

먼저, 전통적인 상표권 침해 이론에서 볼 때에도 반드시 상품의 출처나 후원⋅협

력 관계에 대한 혼동과 같이 구체적이고 의식적인 과정을 통해서만 혼동이 발생하

는 것은 아니다.  예컨대, 무의식적인 연관 관계에서 비롯되는 혼동을 “잠재적 혼

동(su blim inal confusion)”이라고 표현하며 이러한 잠재적 혼동을 근거로 상표권 

침해를 인정한 판결례도 찾아볼 수 있는데,1265) 유명상표권자와 경쟁함에 있어 그

와 동일⋅유사한 상표를 사용함으로써 소비자로 하여금 자신의 상품이 유명상표권

자의 그것과 마찬가지의 품질을 가진 것처럼 인식하게 하는 경우가 그러하다.1266)  

이러한 잠재적 혼동은 유명상표의 고객흡인력 내지 판매력에 편승하고자 하는 것

으로서1267) 상품의 출처나 후원⋅협력 관계에 대한 혼동이라기 보다는 오히려 상

표의 양질감 내지 우수성에 대한 혼동이라고 할 수 있는바,1268) 이것이야 말로 바

로 희석화 이론이 규율하고자 하는 현상에 대한 설명이라고 할 수 있다.1269)  즉, 

희석화 이론이란 결국 잠재적 혼동 개념의 비경쟁적인 상품에 대한 확장인 셈이

다.1270)  다시 말하면, 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 전혀 비경쟁적인 상품에 

1264) Jonathan E . M oskin , sup ra note 291, at 130-133.
1265) G rotrian , H elfferich , Schultz, Th. Steinw eg N achf. v . S teinw ay &  Sons, 523 F .2d  

1331, 1341-1342 (2d  C ir. 1975); P layboy Enterp rises, Inc. v . C huckleberry  Publishing, 
Inc., 486 F . Supp . 414, 428 (S .D .N .Y . 1980), a ff’d , 687  F .2d  563, 567-568 (2d  C ir. 1982).

1266) G rotrian , H elfferich , Schultz, Th. Steinw eg N achf. v . S teinw ay &  Sons, 523 F .2d  
1331, 1341-1342 (2d  C ir. 1975); P layboy Enterp rises, Inc. v . C huckleberry  Publishing, 
Inc., 486 F . Supp . 414, 428-429 (S .D .N .Y . 1980).

1267) Steven H . H artm an, Subliminal Confusion: The Misappropriation of Advertising Value, 
78 The Tradem ark R ep orter 506 , 508  (1988).

1268) P layboy Enterprises, Inc. v . C huckleberry Publishing , Inc., 687 F .2d  563, 567-568 (2d  
C ir. 1982).

1269) E lliot B . S taffin , sup ra note 25 , at 157.
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사용한 경우 소비자들이 유명상표와 그 상품 사이에 의식적이고 구체적인 연관 관

계를 형성하지는 않는다 하더라도, 무의식적으로 유명상표가 가지는 양질감 내지 

우수성을 인식하고 당해 상품을 구매하게 된다는 데에 상표 희석의 본질이 있는 

것이다.1271)

다음으로, 위와 같은 비판은 소비자들이 상품 구매 여부를 결정하는 경우 주로 

논리적인 근거에 의한다는 점을 전제로 하고 있으나, 현실적으로 소비자들은 논리

적 요소 뿐만 아니라 심리적⋅무의식적 요소를 종합하여 구매 여부를 결정하는 것

이 대부분이다.1272)  소비자들이 보여 주는 특정 브랜드에 대한 충성도가 그 예라

고 할 수 있다.1273)  여기에서, 상표 희석을 심리학적으로 설명해 보면 이는 일종

의 “전이(transference)” 현상이라 볼 수 있다.1274)  전이 현상이란 특정 인물이나 

사건에 기인한 부정적인 경험으로 인해 그와 전혀 별개의 인물이나 사건에 대해서

도 마찬가지로 부정적인 반응을 보이게 되는 것을 의미하는데,1275) 이를 상표 희석

에 관하여 적용해 보면 유명상표가 조악한 품질의 상품에 사용된다던가 또는 여러 

가지 종류의 상품에 널리 사용되는 경우 소비자로서는 그것이 원래의 지정상품과 

아무런 관계가 없는 전혀 별개의 상품이라는 것을 알면서도 유명상표에 대하여 가

지고 있던 기존의 양질감이나 특정한 스타일 내지 이미지에 대해 부정적인 연관 

관계를 형성하게 된다는 것이다.1276)

이렇게 본다면, 상품의 출처나 후원⋅협력 관계의 혼동과 같이 구체적인 침해가 

1270) Id .
1271) Id .
1272) Londontow n M anufacturing C o. v . C able R aincoat C o., 371 F . Sup p . 1114, 1118  

(S .D .N .Y . 1974); P layboy Enterp rises, Inc. v . C huckleberry  Publishing, Inc., 486  F . Sup p . 
414 , 428  (S .D .N .Y . 1980).

1273) Jonathan E . M oskin , sup ra note 291, at 134-136.
1274) E lliot B . S taffin , sup ra note 25 , at 158.
1275) S igm und Freud , Beyond the Pleasure Principle 38-40 (8th  ed . 1967).
1276) E lliot B . S taffin , sup ra note 25 , at 160.
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발생하지 않는 한 상표 희석으로 인한 현실적인 손해를 인정할 수 없다거나 또는 

상표 희석으로 인한 침해는 추상적이고 개념적인 것이라는 비판은 그다지 설득력

이 없어 보인다.1277)  제3자의 상표 사용으로 인해 유명상표 소유자는 소비자에 대

해 자신의 상품을 차별화해야 할 뿐만 아니라 상표 사용 범위를 다른 상품으로 확

장함에 있어서도 보다 세심한 주의를 기울여야 할 필요가 있는데,1278) 이러한 상표 

유지⋅관리 비용의 증대야말로 상표 희석으로 인한 구체적인 손해라고도 볼 수 있

기 때문이다.1279)  이외에도, 상표의 희석을 방지하지 못함으로써 유명상표가 일반 

명사화 되거나 또는 그 명성과 신용에 부정적인 영향을 미치게 되는 것도 상표 희

석으로 인한 손해라고 할 수 있음은 이미 살펴본 바이다.1280)  아울러, 상표 희석

을 이유로 한 금지청구 등에 있어서 실제 상표가 희석되었다는 사실에 대하여 소

비자 조사 등을 통한 입증이 널리 행하여지고 있다는 점에 비추어 보면,1281) 상표 

희석으로 인한 침해가 경험적으로 입증할 수 없을 정도로 추상적이거나 개념적인 

것에 불과한 것은 아니라고 하겠다.

2. 개념의 중복성⋅불필요성

전통적인 상표권 침해 이론에 있어서도 혼동 개념을 넓게 해석하는 경우에는 희

석화 개념이 중복적이며 불필요하다는 비판1282)이야말로 희석화 이론에 대한 가장 

유력한 비판이다.1283)  희석화 이론은 애초에 유명상표가 비경쟁적인 상품에 대해 

1277) Id . a t 161.
1278) D avid  S . W elkow itz, sup ra note 138, at 62.
1279) D avid  S . W elkow itz, sup ra note 145, at 543 .
1280) 제2장 제2절 2. 및 제5장 제3절 2. (1) 참조.
1281) 제4장 제4절 3. (2) 및 제5장 제2절 4. (3) 참조.
1282) D avid  S . W elkow itz, supra note 145, at 548-550; Jonathan E . M oskin , supra note  

291, at 144-145.
1283) E lliot B . S taffin , sup ra note 25 , at 162.
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사용되는 것을 규제하기 위한 목적에서 제기되었으나,1284) 법원이 혼동가능성의 범

위를 넓게 해석하여 어느 정도 비경쟁적인 상품에 대해서까지 상표권 침해를 인정

하게 됨으로써 희석화 이론의 필요성 내지 존재 의의가 감소하게 된 것이다.1285)  

예컨대, 미국의 경우에는 법원이 출처의 혼동이나 후원⋅혼동 관계의 혼동 뿐만 

아니라 역혼동(reverse confusion)1286)⋅판매후 혼동(p ost-sale confusion)1287) 및 

앞에서 살펴본 잠재적 혼동1288)까지도 상표권 침해로 포섭하는 경향을 보이고 있

으며, 우리나라 법원 역시 주지⋅저명상표의 경우에는 그와 동일⋅유사한 상표가 

상표권자의 지정상품과 동일⋅유사한 상품에 사용되지 않았다고 하더라도 출처의 

오인⋅혼동이 일어날 수 있다고 하거나1289) 또는 저명상표와 유사한 상표를 저명

상표의 지정상품이 아닌 다른 상품에 사용하더라도 수요자들로서는 상품의 출처 

등에 관하여 혼동을 일으킬 수가 있으므로 그러한 행위는 부정경쟁방지법 제2조 

제1호 가목의 부정경쟁행위에 해당한다고 판시하여 왔다는 점에 비추어 본다

면,1290) 위와 같은 비판이 제기되는 것도 어느 정도 수긍할 만하다.

1284) 제3장 제1절⋅제2절 참조.
1285) E lliot B . S taffin , sup ra note 25 , at 162.
1286) 후사용자의 상품을 선사용자의 것으로 혼동하게 되는 통상적인 경우와 반대로, 후사용자

의 상표가 소비자에게 더욱 널리 알려지게 됨으로써 오히려 선사용자의 상품을 후사용자의 

그것으로 혼동하게 되는 경우를 의미한다[B ig  O  T ire D ealers, Inc. v . G oodyear T ire &  
R ubber C o., 561 F .2d  1365 (10th  C ir. 1977), cert. d ism issed , 434 U .S . 1052 (1978)].

1287) 상품을 직접 구매한 소비자를 통해 당해 상품을 접한 제3자가 그 상품을 상표권자의 것

으로 혼동하게 되는 경우를 의미한다[Payless Shoesource, Inc. v . R eebok International 
L td ., 998 F .2d  985, 989 (Fed . C ir. 1993)].

1288) 제7장 제1절 1. 참조.
1289) 대법원 1986. 10. 14. 선고 83후77 판결(공1986, 3036), 대법원 1988. 12. 27. 선고 87후7 

판결(공1989, 231), 대법원 1995. 6 . 13. 선고 94후2186 판결(공1995하, 2399), 대법원 1999. 2 . 
26. 선고 97후3975, 3982 판결(공1999상, 666), 대법원 2000. 2 . 8 . 선고 99후2594 판결(공
2000상, 591).

1290) 대법원 1998. 5 . 22. 선고 97다36262 판결(공1998하, 1706), 대법원 2000. 5 . 12. 선고 98
다49142 판결(공2000하, 1371).
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하나의 기업이 여러 산업 분야에 걸쳐 여러 종류의 상품을 생산⋅판매하는 것이 

일반화 되어버렸을 뿐만 아니라 기업 간의 인수⋅합병이 흔하게 이루어지는 한편 

기업에 의한 상표 사용 허락도 빈번하게 행하여지는 현대의 산업구조 하에서는 혼

동가능성을 입증하기가 무척이나 용이해졌음이 분명하다.  그러나, 마찬가지로 수

많은 형태의 경제 활동이 이루어지는 현대 사회에서는 상품 종류나 판매 경로 및 

소비자 집단이 너무도 다양하기 때문에 혼동가능성에 기초한 상표권 침해 이론만으

로는 유명상표의 보호에 불충분한 측면이 분명히 발생할 수밖에 없을 것이고,1291) 

이 점에서 희석화 이론의 필요성은 여전히 존재한다고 생각한다.1292)  혼동가능성

의 범위를 넓게 인정하여 혼동 이론의 적용 범위를 확장하는 데에는 유사하지 않은 

것을 유사하다고 의제하여야 한다는 근본적인 한계가 존재하기 때문이다.

다만, 양당사자가 경쟁 관계에 있는 경우에는 주로 혼동가능성 여부에 따라 상

표의 보호 여부가 결정될 것이고 또한 그것으로 충분하다는 점에서 위와 같은 희

석화 이론의 불필요성에 관한 비판이 분명 유의미할 수 있다.  그러나, 혼동 이론

과 희석화 이론의 관계에서 설명한바와 같이 일반 소비자 전체를 대상으로 할 때

에는 상표의 혼동과 희석이 병존할 수 있다고 보아야 하고1293) 또한 각 이론은 상

표 보호의 요건을 달리 하고 있기 때문에, 이러한 경우에도 굳이 희석화 이론이 

중복적인 것이라거나 불필요하다고 볼 것은 아니고 단지 유명상표 소유자의 권리 

보호를 위한 보충적⋅추가적 기능을 수행한다고 이해하면 될 듯하다.

결국, 혼동가능성을 넓게 해석하는 한 희석화 이론은 불필요하다는 비판은 일응 

타당한 점이 있으나, 그럼에도 불구하고 분명히 혼동 이론만으로는 유명상표의 보

1291) E lliot B . S taffin , sup ra note 25 , at 162-163.
1292) 한편, 유명상표를 상품의 일반 명칭으로 일반화하여 사용하는 경우에는 혼동 이론이 적용

될 수 없으므로 이 경우 희석화 이론의 존재 의의가 부각된다고 설명하는 견해도 있으나(Id . 
at 163), 상표의 일반화에 대해 혼동 이론이 적용되지 않는 경우에는 그와 같은 상표 사용이 

대부분 비상업적인 것에 해당하여 희석화 이론 역시 적용되지 않을 것이라는 점에서, 특별히 

희석화 이론의 필요성을 인정하여야 하는 경우는 아니라고 보인다.
1293) 제2장 제3절 참조.
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호에 불충분한 경우가 발생할 수 있고 따라서 이 한도 내에서는 여전히 희석화 이

론의 필요성이 인정될 수 있다고 하겠다.  다만, 희석화 이론의 본래적 취지가 유

명상표의 비경쟁적인 사용을 방지하려는 데에 있었다는 점에 충실한다는 측면에

서, 그리고 희석화 이론의 중복성⋅불필요성 논쟁을 잠재우는 한편 희석화 이론이 

혼동 이론을 대체하는 것을 방지한다는 측면에서, 입법론적으로는 희석화 이론이 

“경쟁 여부를 불문하고” 적용되는 것으로 할 것이 아니라 “경쟁 관계가 존재하지 

않는 경우에도” 또는 “경쟁 관계가 존재하지 않는 경우에” 적용되는 것으로 규정

하는 것이 바람직할 것이다.1294)  같은 맥락에서, “가목 또는 나목의 규정에 의한 

혼동을 하게 하는 행위 외에”라고 규정하고 있는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다

목 역시 “가목 또는 나목의 규정에 의한 혼동이 발생하지 않는 경우에”라고 개정

하는 것도 고려해 볼 수 있을 것이다.

3. 보호 대상의 불공평

희석화 이론이 유명상표만을 적용 대상으로 한정하는 것은 불공평하기 때문에 

그 적용 대상을 일반적인 상표 전체로 확대하여야 한다는 비판도 제기되고 있

다.1295)  그러나, 유명상표일수록 제3자에 의한 무단 사용 위험이 커지고 따라서 

그만큼 보호의 정도가 강해져야 할 필요가 있기 때문에1296) 비경쟁적인 상품에 대

한 상표 사용을 금지하는 희석화 이론이 유명상표만을 보호 대상으로 하는 것이 

반드시 불공평한 것이라고 보기는 어렵다.  또한, 희석화 이론의 남용을 방지하기 

위해서도 이처럼 유명상표에 대해서만 희석화 이론을 적용하는 것이 타당하다.1297)  

게다가, 희석화 이론의 적용 대상을 상표 전체로 확대하는 경우에는 자칫 혼동 이

1294) E lliot B . S taffin , sup ra note 25 , at 162.
1295) R udolph  C allm an, supra note 72, at §21 .11.
1296) E lliot B . S taffin , sup ra note 25 , at 166.
1297) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29, a t §24:108.
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론이 형해화되고 희석화 이론이 이를 대체해 버리는 결과가 초래될 수 있다는 점

에서도1298) 이와 같은 비판은 부당하다고 할 것이다.

4. 언론⋅표현의 자유에 대한 위협

희석화 이론에 대한 비판론자들은 그것이 혼동가능성 여부를 불문하고 동일⋅유

사한 상표의 사용을 금지하기 위한 것이라는 점에서 언론⋅표현의 자유에 대한 위

협이 될 수 있다는 비판을 제기하기도 한다.1299)

연방 희석화 방지법이나 부정경쟁방지법은 모두 비상업적인 상표 사용 행위를 

적용 제외 사유로 규정하고 있다는 점에서1300) 희석화 이론과 언론⋅표현의 자유 

사이의 균형⋅조화를 모색하고 있다고 할 수 있다.  하지만, 희석화가 문제되는 사

안에 있어서 상표 사용 행위가 상업적인 성격과 비상업적인 성격 모두를 포함하고 

있는 경우가 대부분일 것인바 이러한 행위를 어떻게 평가하고 해석할 것인지에 따

라 결과적으로 언론⋅표현의 자유가 위축되는 결과를 가져올 수 있다는 점에서는 

위와 같은 비판이 유의미하다고 본다.  즉, 상표의 비상업적 사용 범위를 지나치게 

좁게 해석하는 경우에는 희석화 이론이 언론⋅표현의 자유를 제약하는 수단으로 

악용될 수 있을 것이기 때문이다.

그러나 반대로 생각해 보면, 비상업적 사용 범위를 지나치게 넓게 해석하는 경

우에는 오히려 보호되어야 할 유명상표 소유자의 이익이 침해되는 결과를 가져오

1298) E lliot B . S taffin , sup ra note 25 , at 166.
1299) D avid  S . W elkow itz, sup ra note 145, at 565-567; M arla J. K ap lan, Antidilution 

Statutes and the First Amendment, 21 Southw estern  U niversity  Law  R eview  1139, 
1163-1166 (1992); A rlen  W . Langvardt, Trademark Rights and First Amendment Wrongs: 
Protecting the Former Without Committing the Latter, 83  The Tradem ark R ep orter 633 , 
653-657 (1993).

1300) Lanham  A ct §43(c)(4)(B )[15  U .S .C . §1125(c)(4)(B )]⋅부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제

1호.
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게 된다는 또다른 문제가 발생하게 된다.  이렇게 볼 때, 위와 같은 비판은 결국 

상표의 비상업적 사용 범위를 어떻게 설정하느냐에 관한 문제라고 할 수 있겠다.

이 문제에 관해서는 이미 앞에서도 자세히 살펴본바 있기 때문에 여기서 다시 

논의하지는 않는다.1301)  다만, 단순히 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 사용한 상

품을 판매하였다는 이유만으로 그것이 상업적인 사용 행위라고 해석하여서는 안될 

것이고, 제3자의 상표 사용 목적 및 영리성 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 

비상업적 사용 여부를 결정하여야 할 것이다.  특히, 유명상표의 패러디와 같은 경

우에는 그것이 영리적인 수단으로 사용된 것이 아니고 또한 명예 훼손 등과 같은 

또다른 불법을 야기하지 않는 한 가급적 비상업적인 것으로 보아 언론⋅표현의 자

유를 부당하게 제한하는 결과를 가져오지 않도록 하여야 할 것이다.1302)

5. 언어의 독점 허용

희석화 이론은 언론⋅표현의 자유를 위협한다는 비판과 동일선상에서, 그것이 

언어의 독점을 허용하게 된다는 비판도 제기된다.1303)  예컨대, 홍보용 제품이나 

대체재⋅보완재 등의 상품에 기술적(記述的)⋅기능적인 목적으로 사용되는 유명상

표까지도 희석화 이론으로 보호하는 경우가 그러하다.  실제로, 미국의 경우 실내 

매트 등의 자동차 용품을 제작⋅판매하는 Plastico lor사가 그 제품 포장에 “Ford용 

매트”라고 기재하는 것 역시 상표 희석에 해당한다고 판시한 예가 있는데,1304) 이

는 “Ford ”라는 단어를 유명상표 소유자에게 독점시키는 결과를 가져오는 것이다.

이와 달리, 단지 기술적⋅기능적인 상표라는 이유만으로 희석화 이론에 의한 보

1301) 제4장 제5절 2. 및 제5장 제4절 2. 참조.
1302) E lliot B . S taffin , sup ra note 25 , at 174-175.
1303) M ilton  W . H andler, sup ra note 263, at 278-279.
1304) P lasticolor M olded  Prods. v . Ford  M otor C o., 713 F . Sup p . 1329, 1343 (C .D . C al. 

1989), vacated , 767 F . Supp . 1036 (C .D . C al. 1991).
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호가 부정되어서는 안된다는 견해도 있으나,1305) 이는 당해 상표가 상품이나 영업

의 출처를 나타내는 표지로서 사용되지 않은 경우에까지 희석화 이론의 보호를 인

정하는 것으로서 타당하지 않다.1306)  즉, 상표의 희석이란 타인의 유명상표를 자

신의 상품 출처 표지로서 사용하는 경우에 발생하는 것이므로, 상표가 상품 출처 

표지로서 사용되지 않은 경우에는 상표의 희석이 발생할 여지가 없는 것이다.

이와 관련하여 검토해 볼 필요가 있는 것이 B i-R ite  판결1307)이다.  음악 그룹의 

초상과 로고가 새겨진 배지를 판매하는 원고가 그 무단 복제품을 제작⋅판매하는 

피고를 상대로 상표권 침해 및 상표 희석을 이유로 소를 제기하였고, 원고의 청구

에 대해 법원은 원고가 실제로 희석이 발생하였다는 점을 입증하지 못하였다는 이

유로 상표 희석에 기한 청구를 기각하였던 것이다.1308)  이 판결은 비록 홍보용 제

품이나 대체재⋅보완재 등의 상품에 대해서는 희석화 이론이 적용될 수 없다는 점

을 명백히 인식하고 있지는 못하지만 그 결론에 있어서는 타당하다고 할 수 있겠

다.  즉, 위 판결에서 문제가 된 배지는 그 자체가 음악 그룹에 의해 생산⋅판매되

는 상품이 아니라 단지 그들을 홍보하기 위한 상품일 뿐이어서 배지에 새겨진 초

상이나 로고가 상품 출처 표지로서 사용된 것이라고는 볼 수 없고, 따라서 피고의 

배지에 새겨진 음악 그룹의 초상이나 로고 역시 상품 출처로서 사용된 것이 아니

므로, 그러한 배지를 무단 제작⋅판매한 피고의 행위가 음악 그룹의 초상권을 침

해하는 점은 별론으로 하고 상표 희석에는 해당한다고 볼 수 없는 것이다.1309)

이처럼, 유명상표와 동일⋅유사한 상표가 홍보용 제품이나 대체재⋅보완재 등의 

상품에 기술적⋅기능적인 목적으로 사용되는 경우에는 당해 상표가 상품의 출처를 

나타내는 표지로서 사용된 것이 아니기 때문에 희석화 이론이 적용되지 않는다고 

1305) R udolph  C allm an, supra note 72, at §21 .11.
1306) E lliot B . S taffin , sup ra note 25 , at 176.
1307) B i-R ite  Enterprises v . Button M aster, 555 F . Supp . 1188 (S .D . N .Y . 1983).
1308) Id . a t 1196.
1309) E lliot B . S taffin , sup ra note 25 , at 177.
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보아야 한다.  희석화 이론의 적용 범위를 이와 같이 제한함으로써 불필요하게 초

래되는 언어의 독점으로부터 자유로워질 수 있기 때문이다.1310)

6. 소결

이상과 같이, 희석화 이론에 대해서는 많은 비판이 제기되고 있으나 그 중에서

도 희석화 이론이 언론⋅표현의 자유에 대하여 심각한 위협이 될 수 있다는 비판

과 언어의 독점을 허용할 수 있다는 비판이 특히 유의미하다고 본다.

그러나, 각각의 비판에 관하여 자세히 검토한 것처럼 그와 같은 비판이 극복될 

수 없는 것은 결코 아니고, 따라서 그러한 위험성만으로 희석화 이론의 존재 의의

나 필요성 자체가 부정되어야 하는 것도 아니다.  상표의 사용 목적이나 영리성 

내지 상표가 상품 출처를 나타내는 표지로서 사용된 것인지의 여부 등을 고려함으

로써 합리적인 결론에 도달할 수 있기 때문이다.

다만, 희석화 이론에 내재되어 있는 위험을 분명히 인식함으로써, 이를 해석⋅적

용함에 있어서는 그와 같은 위험이 현실화되는 결과를 초래하지 않도록 주의하는 

것이 필요하다.  이를 위해서는 무엇보다도, 유명상표와 사실상 동일한 상표를 사

용하였다는 사실만으로 희석화 이론의 적용을 긍정할 것이 아니라, 당해 상표가 

상품 출처 표지로서 상업적으로 사용된 것인지의 여부를 보다 신중하게 판단하여

야 할 것이다.

第2節  稀釋化 理論의 順機能과 逆機能

희석화 이론의 올바른 해석과 적용을 위해서는 그것이 수행하는 순기능과 역기

능을 제대로 이해하는 과정 또한 중요할 것이다.  이하에서는 희석화 이론이 가지

1310) Id .
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는 순기능과 역기능에 대해 살펴보기로 한다.

1. 희석화 이론의 순기능

희석화 이론의 순기능을 이해하기 위해서는 먼저 희석화 이론이 등장하고 발전

하게 된 사회적 배경에 관하여 살펴볼 필요가 있다.

산업 혁명 이후 경제 규모가 확대되고 그에 따라 본격적인 대량생산⋅대량소비 

시대가 도래함으로써 전통적인 농업 사회에서 근대적인 산업 사회로 이행됨에 따

라 희석화 이론이 등장하게 되었다는 점은 이미 언급한바와 같다.1311)  이와 함께, 

연방 희석화 방지법이 제정된 1995년 당시의 미국 사회는 전례 없는 고도 성장률

을 바탕으로 경제 규모가 팽창하던 시기로서, 컴퓨터⋅정보 기술의 발전에 따라 

경제⋅사회 구조가 산업 사회에서 정보화 사회로 변화하고 있었다는 점 역시 주목

할 만하다.1312)

이처럼 경제 규모가 팽창하는 시기에 희석화 이론이 널리 수용되었다는 사실을 

단순한 우연으로 치부할 수만은 없다.1313)  즉, 기술의 발전으로 인해 변화하는 사

회적⋅경제적 현상은 기존의 법체계와 모순⋅갈등 관계에 빠지게 되는데 전통적인 

상표법 체계 역시 여기에서 예외가 될 수는 없었고, 따라서 급격히 변화하는 사회

적⋅경제적 현상을 규율함에 있어서 상표법 체계가 안고 있는 한계를 극복하기 위

한 해결책으로서 희석화 이론이 등장하였던 것이다.1314)

이 점은 역사적으로 희석화 이론이 전개되어 온 과정을 살펴보아도 분명히 확인

할 수 있다.  희석화 이론이 처음으로 등장한 무렵 법원은 기존 상표법 체계의 한

계를 극복할 수 있다는 점에서 이를 적극적으로 수용하는 경향을 보여주었으나 곧

1311) 제3장 제1절 참조.
1312) M ichael A dam s, sup ra note 136, at 168-169.
1313) Id . a t 169.
1314) Id .
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바로 그 태도를 바꾸어 희석화 이론을 전면적으로 부정하게 되었다는 사실은 이미 

설명한 것과 같은데,1315) 이는 1930년대 초반에 전 미국을 휩쓸고 지나갔던 대공황

의 여파에서 비롯된 것이라고 이해할 수도 있는 것이다.1316)  희석화 이론을 연방 

상표법에 반영하고자 했던 1932년의 연방 상표법 개정안이 채택되지 아니하였다는 

점1317) 역시 그와 같은 연장선상에 있었다고 볼 수 있을 듯하다.  대공황과 같은 

엄청난 경제적 불확실성이 팽배했던 시기에 희석화 이론이 철저히 배척되다시피 

하였다는 사실은 많은 것을 시사해 준다.1318)  나아가, 대공황이 지나가고 경제가 

회복기에 들어서고 있던 1947년에 최초로 M assachusetts주에서 희석화 방지법이 

제정되었으며,1319) 이후 사회⋅경제적으로 뚜렷한 변화가 나타나지 않는 시기가 계

속되면서 희석화 이론의 수용 여부에 대한 논의 역시 두드러지지 않게 된다는 점 

또한 흥미롭기 그지 없다.  1988년의 연방 상표법 개정 과정에서 희석화 이론이 

수용되지 못하였으나1320) 불과 7년 후인 1995년 희석화 이론이 전격적으로 연방 

상표법에 수용된 것 역시 이러한 관점에서 이해할 수 있다.  즉, 1988년 당시에는 

사회⋅경제적으로 획기적인 변화가 감지되지 않고 있었으나 1991년부터는 미국 역

사상 가장 급격하고 오랫동안 지속된 경제 호황이 시작되었다는 점에서, 희석화 

이론이 상표법 체계 전면에 등장하게 된 것은 그다지 놀라운 일이 아니라는 것이

다.1321)

우리나라의 경우도 미국과 사정은 크게 다르지 않다고 하겠다.  비록, 희석화 이

론이 부정경쟁방지법에 편입된 가장 직접적인 동기가 세계 지적재산권 기구의 “유

명상표 보호 규범에 관한 공동 결의안”1322)에 따른 이행 권고와 미국 등 주요국에 

1315) 제3장 제3절 2. 참조.
1316) M ichael A dam s, sup ra note 136, at 169 .
1317) 제3장 제3절 1. 참조.
1318) M ichael A dam s, sup ra note 136, at 169 .
1319) 제3장 제3절 1. 참조.
1320) 제4장 제1절 1. 참조.
1321) M ichael A dam s, sup ra note 136, at 170 .
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의한 통상 압력에 있었다고는 하더라도,1323) 다른 한편으로는 우리 사회가 농업 및 

공업을 거쳐 서비스 산업 위주의 사회로 완전히 이행되었을 뿐만 아니라 인터넷 

기술의 급격한 발전으로 인해 사회⋅경제적 환경이 완전히 변화하게 되었다는 점

이 희석화 이론의 입법에 커다란 영향을 미쳤다는 점은 부인할 수 없기 때문이

다.1324)

이상과 같은 희석화 이론의 역사적 전개 과정을 귀납적으로 검토해 보면, 희석

화 이론은 기존의 법체계와 사회⋅경제적 변화 현상 사이의 간극을 메워줄 수 있

는 유효한 수단으로서 기능할 수 있었다는 결론을 도출할 수 있다.  즉, 기존의 지

적재산권법 체계로는 사회⋅경제적 변화에 적절히 대응할 수 없는 경우에 새로운 

법체계가 등장하기 전까지 일종의 가교로서 희석화 이론이 기능할 수 있었다는 것

이다.  이러한 예는 도메인 이름에 관한 분쟁에 있어서 희석화 이론이 담당했던 

역할에서 찾아볼 수 있다.  즉, 기존의 저작권법⋅상표법 등의 규정만으로는 도메

인 이름에 관한 분쟁을 해결할 수 없게 되자 그 대안으로서 희석화 이론이 주목을 

받게 되고, 또한 희석화 이론이 어느 정도까지는 도메인 이름에 관한 분쟁의 해결 

규범으로서도 작용하게 되었으나, 그것만으로는 충분한 해결 규범이 될 수는 없다

는 고려에서 도메인 이름에 관한 분쟁을 규율하기 위한 새로운 입법이 등장했던 

것이 그러하다.  희석화 이론의 이러한 가교적 기능이야 말로 그 올바른 해석과 

적용을 위해 간과할 수 없는 순기능이라고 할 수 있겠다.

2. 희석화 이론의 역기능

일반적으로 경쟁 시장에 있어서 상표는 두 가지 상반된 효과를 가진다.  경쟁 

촉진적 효과와 경쟁 제한적 효과가 그것이다.1325)

1322) 제2장 제4절 5. 및 주 117) 참조.
1323) 산업자원위원회, 앞의 글(주 113), 4면.
1324) 위의 글.
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먼저, 상표의 경쟁 촉진적 효과는 대량생산⋅대량소비 사회에서 상표가 수행하

는 출처표시기능 및 품질보증기능과 관련이 있다.  즉, 상표가 소비자들에 대해 상

품의 가격과 품질 등에 대한 정보를 제공해주는 수단으로서 기능하게 됨에 따

라1326) 생산자들은 상표를 통해 자기 상품의 우월성을 쉽게 나타낼 수 있게 된 한

편 소비자들 역시 상표를 통해 상품에 관한 정보를 쉽게 얻을 수 있게 됨으로써 

시장에서의 거래 비용이 절감될 수 있는데,1327) 이를 통해 상표는 시장에서의 경쟁

이 보다 효율적으로 이루어질 수 있도록 하는 것이다.  이 점은 동일한 종류의 상

품에 대해서는 모두 동일한 상표를 사용할 수밖에 없는 경우를 가정해 보면 쉽게 

이해할 수 있다.  이러한 경우에는 보다 좋은 품질의 상품을 생산한다고 하더라도 

이를 소비자에게 알릴 수 있는 효과적인 방법이 없을 것이고 소비자들로서도 어떤 

상품이 보다 좋은 품질의 것인지를 확인할 수 있는 효율적인 방법이 없기 때문에 

생산자로서는 굳이 경쟁자보다 좋은 품질의 상품을 생산할 유인을 갖지 못하게 될 

것인데,1328) 이는 명백히 경쟁 원리에 반하는 결론이라고 하겠다.  이 점에서 상표

는 시장에서의 자유로운 경쟁이 가능하기 위한 핵심이라고도 할 수 있는 것이

다.1329)

1325) R obert N . K lieger, sup ra note 32 , at 853.
1326) Scandia D ow n C orp. v . Euroquilt, Inc., 772 F .2d  1423, 1429 (7th  C ir. 1985), cert. 

denied , 475 U .S . 1147 (1986); S idney A . D iam ond, The Public Interest and the Trademark 
System, 62 Journal of the Patent and  Tradem ark O ffice Society  528, 528  (1980).

1327) S tephen L . C arter, The Trouble with Trademark, 99 Y ale Law  Journal 759, 759  (1990); 
K eith  A oki, A uthors, Inventors and Trademark Owners: Private Intellectual Property and the 
Public Domain, 18 C olum bia-V LA  Journal of Law  and  the A rts 191, 236-237 (1994); L isa  
H . Johnston, Drifting Toward Trademark Rights in Gross, 85 The Tradem ark R eporter 19, 
21 (1995).

1328) S idney A . D iam ond, sup ra note 1326, at 544 .
1329) Sm ith v. C hanel, Inc., 402 F.2d 562, 566 (9th C ir. 1968); The U nited States Tradem ark  

A ssociation , Trademarks in Advertising and Selling 10 (1966); Josep h M . L iverm ore, On 
Use of a Competitor’s Trademark, 59 The Tradem ark R ep orter 30, 30 (1969).
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다음으로, 상표의 경쟁 제한적 효과는 다음과 같은 두 가지 측면에서 살펴볼 수 

있다.

첫째는 상표의 출처표시기능 및 품질보증기능으로 인해 유발되는 경쟁 제한적 

효과이다.  즉, 소비자들은 상표를 통해 상품의 가격과 품질 등에 대한 정보를 제

공받을 수 있는데, 여기에서 더 나아가 소비자들이 특정 상표에 대하여 매우 강력

한 충성도 내지 의존도를 형성하게 되는 경우에는 다른 경쟁자가 시장에 진입하기 

어려워지는 것이다.1330)  이 점에서, 상표의 출처표시기능 및 품질보증기능으로 인

한 경쟁 억제적 효과는 상표의 경쟁 촉진적 효과와 동전의 양면과도 같은 관계에 

있다고 할 수 있다.1331)

둘째는 상표의 광고로 인하여 발생하는 경쟁 제한적 효과이다.  현재 대부분의 

광고는 당해 상품의 가격⋅품질 또는 성능 등에 대한 정보를 제공하는 차원을 넘

어서 상표의 이미지나 격식⋅품위 등과 같은 무형적인 속성에 대한 것이 주를 이

루고 있는데,1332) 이러한 광고들은 소비자의 관심을 유발⋅유인하는 한편 그 감성

을 자극함으로써 상표에 대한 친근감이나 가치를 높이고자 하는 데에 그 목적이 

있다고 할 수 있다.1333)  생산자는 이와 같은 광고를 통해 경쟁자에 비해 소비자의 

주의와 관심을 환기할 수 있고 따라서 경쟁에서 우위를 점할 수 있으며, 나아가 

이러한 경쟁 우위는 새로이 시장에 진입하려는 자들에게는 일종의 진입 장벽으로 

작용하여1334) 결과적으로 시장에서의 자유 경쟁을 제한하게 된다.  이와 같이 광고

에 의해 형성되는 시장에의 진입 장벽은 경우에 따라 특허권 또는 저작권법으로 

1330) Josep h M . L iverm ore, sup ra note 1329, at 32; A .G . Pap andreou , The Economic Effect 
of Trademarks, 44 C alifornia Law  R eview  503, 508-509 (1956).

1331) R obert N . K lieger, sup ra note 32 , at 856.
1332) Id . a t 856-857.
1333) Jerre B . Sw ann &  Theodore H . D avis, Jr., Dilution, An Idea Whose Time Has Gone: 

Brand Equity as Protectible Property, The New/Old Paradigm, 84 The Tradem ark R ep orter 
267 , 276  (1994).

1334) Joe S . Bain , Industrial Organization 210 (1959).
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인하여 발생할 수 있는 진입 장벽보다도 더욱 강력한 것으로 평가되기도 한다.1335)

지금까지 상표의 경쟁 촉진적 효과와 경쟁 제한적 효과에 관하여 살펴보았는데, 

혼동 이론은 본질적으로 상표의 출처표시기능과 품질보증기능을 보호하기 위한 것

이라는 점에서 주로 상표의 경쟁 촉진적 효과와 밀접한 관계가 있다.  예컨대 앞

에서 동일한 종류의 상품에 대하여 모두 동일한 상표를 사용할 수밖에 없는 경우

를 가정해 보았는데, 타인의 상표를 제3자가 마음대로 도용할 수 있는 경우에도 

그와 마찬가지로 생산자에게 굳이 경쟁자보다 좋은 품질의 상품을 생산할 유인이 

발생하지 않을 것이라는 점1336)을 생각해 보면 이 점을 쉽게 이해할 수 있을 것이

다.

하지만, 앞에서도 살펴본 것처럼 상표의 출처표시기능과 품질보증기능은 경쟁 

촉진적 효과를 유발하는 한편으로 동시에 경쟁 제한적 효과를 야기하기 때문에, 

혼동 이론에 의한 상표의 보호에는 필연적으로 경쟁 제한적 효과도 함께 수반하게 

된다.  다만, 이로 인하여 발생하는 경쟁 제한적 효과는 상표의 출처표시기능과 품

질보증기능을 보호함으로써 공정한 경쟁을 가능하게 한다는 측면에서 불가피한 것

일 뿐만 아니라,1337) 또한 상품의 품질과 성능이 객관적으로 우월하기 때문에 진입 

장벽이 형성된다는 것은 사회 전체의 이익이라는 측면에서도 경제적으로도 정당화

될 수 있다.1338)  이렇게 본다면, 혼동 이론에 의한 상표의 보호를 통해서 결과적

으로 자유 경쟁과 공정 경쟁 사이의 조화와 균형을 도모할 수 있다고 볼 수 있을 

것이다.1339)

이러한 혼동 이론과 달리 희석화 이론은 본질적으로 상표에 내재되어 있는 고객

흡인력⋅판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이고, 따라서 그것은 광고를 

1335) D avid  A . A aker, Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name 
187  (1991).

1336) R obert N . K lieger, sup ra note 32 , at 855.
1337) Id . a t 862.
1338) Id . a t 860.
1339) Id . a t 861.
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통해 형성되는 경쟁 제한적 효과와 매우 밀접한 관계를 가질 수밖에 없다.  상표

의 이미지나 격식⋅품위 등과 같은 무형적인 속성을 광고함으로써 얻어지는 것이 

바로 고객흡인력⋅판매력 등의 재산적 가치이고, 이를 통해 상표의 경쟁 제한적 

효과가 야기되는 것이기 때문이다.

그런데, 그와 같은 광고로 인해 소비자가 상품의 품질⋅성능과 같은 객관적인 

우수성에 따라 상품을 구매하지 아니하고 오히려 상표의 이미지나 품위와 같은 주

관적인 가치를 근거로 상품을 구매하게 되는 경우에는 사회 전체적으로 볼 때 자

원의 효율적인 배분이 이루어졌다고 할 수 없다.1340)  상품의 객관적인 가치에 따

라 가격이 결정되는 것이 아니라 광고에 의해 형성된 주관적인 가치에 따라 가격

이 결정되기 때문에, 생산자로서는 상품의 품질을 개선⋅향상시키는 데에 투자를 

하기 보다는 오히려 광고를 통한 이미지 형성에 많은 투자를 하여야 하고,1341) 소

비자로서도 단순히 심리적 만족감을 얻기 위해 동일한 품질의 상품을 보다 더 높

은 가격에 구매하는 현상이 발생하기 때문이다.

결국, 희석화 이론에 의한 상표의 보호는 경쟁 제한적 효과를 지나치게 유발하

는 것일 뿐만 아니라 사회 전체적으로도 시장의 비효율성만을 증가시키는 결과를 

가져오게 된다.  즉, 희석화 이론은 혼동 이론에 의해 달성하고자 하는 자유 경쟁

과 공정 경쟁 사이의 조화⋅균형을 깨뜨리고 시장에서의 자유 경쟁을 제한하는 기

능을 수행하게 되는데, 이것이 곧 희석화 이론의 역기능이라고 할 수 있겠다.

第3節  稀釋化 理論의 올바른 解釋과 適用

희석화 이론이 등장한 이후 지금까지도 그 타당성과 필요성에 관한 논쟁이 끊임

없이 계속되고 있으나, 이는 여전히 완벽하게 해결될 수 없는 문제이다.1342)  한편

1340) Id . a t 858 ; Sm ith  v . C hanel, Inc., 402  F .2d  562, 567 (9th  C ir. 1968); Joe S . Bain , 
supra note 1285, at 389.

1341) R obert N . K lieger, sup ra note 32 , at 862.
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으로는, 앞에서 살펴본 것처럼 희석화 이론이 언론⋅표현의 자유를 위협하거나 또

는 언어의 독점을 초래할 수 있다는 점과 또한 경쟁 제한적 기능을 수행할 수 있

다는 점에서 희석화 이론을 널리 일반적으로 적용하여서는 안된다는 주장이 설득

력을 가진다고도 할 수 있다.  하지만, 다른 한편으로는 그와 같은 남용의 위험이 

희석화 이론 자체를 부정하여야 하는 근거가 될 수는 없을 것이다.1343)

결국, 문제는 희석화 이론을 어느 범위에서 적용할 것인지에 달려 있다고 하겠

다.  역사적으로 볼 때 희석화 이론은 상표 소유자의 이익을 보호하기 위하여 등

장한 것이라는 점에서, 그 적용 범위를 확대하는 것은 반대로 상표 소유자 이외의 

제3자 보호에 소홀하는 결과를 가져오기 마련이다.1344)  공익과 사익의 조화를 추

구하는 특허법이나 저작권법과 달리, 상표법은 기본적으로 자유 경쟁과 공정 경쟁

이라는 두 가지 공익 사이의 균형과 조화를 추구하는 법률일 뿐이고 상표의 창작

성이나 독창성을 사익의 관점에서 보호하기 위한 법률이 아니라는 점에서,1345) 상

표의 재산적 가치를 보호하려는 희석화 이론은 전통적인 상표법 체계와 부합하지 

않는 측면이 있는 것이 사실이다.  즉, 희석화 이론의 무분별한 확대는 전통적인 

상표법 체계 하에서 상표권자의 이익과 일반 공중의 이익 사이에 형성되었던 균형

과 조화를 파괴하는 결과를 가져오게 되는 것이다.

하지만, 이와 함께 희석화 이론이 가지는 순기능의 측면에도 주목하여야 할 필

요가 있다.  아직까지는 주로 희석화 이론의 역기능이 부각되고 있어서 이를 적극

적으로 해석⋅적용하는 경우 발생할 수 있는 결과에 대한 우려가 상대적으로 지지

를 받고 있는 것으로 보이지만,1346) 특히 경제 규모와 산업 구조가 눈부시게 발전

1342) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29, a t §24:114.
1343) Id .
1344) M ilton  W . H andler, sup ra note 263, at 282.
1345) R obert N . K lieger, sup ra note 32 , at 864; S tephen L . C arter, sup ra note 1327, at 

768 ; W illiam  M . Landes &  R ichard  A . Posner, The Economics of Trademark Law, 78 The 
Tradem ark R eporter 267, 275 (1988).

1346) J. Thom as M cC arthy, sup ra note 29, a t §24:114.
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하는 현대 사회에서는 변화하는 법현실과 기존의 법체계 사이에 존재하는 모순과 

괴리를 극복하기 위한 수단으로서 희석화 이론이 보다 적극적으로 해석⋅적용되어

야 할 필요성이 커지게 될 것으로 본다.  다만, 이 경우에도 유명상표 소유자의 이

익과 일반 공중의 이익이 조화롭게 균형을 이루어야 함은 당연하다고 하겠다.

이처럼, 희석화 이론은 사용하기에 따라서는 매우 유용할 수도 있는 법적 도구

임에는 틀림없다고 하겠다.  다만, 그것은 힘껏 휘두르기만 하면 되는 쇠망치가 아

니라 매우 세심한 주의를 기울여 다루어야 하는 수술용 메스와 같은 것이라는 점

을 명심하여,1347) 자유 경쟁과 공정 경쟁이라는 두 가지 이념을 조화롭게 달성할 

수 있는 방향으로 해석⋅적용해 나가야 할 것이다.

1347) Id .
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第8章  結論

전통적인 상표 침해 이론의 한계를 극복하기 위하여 등장한 희석화 이론은, 유

명상표와 실질적으로 동일한 상표를 비경쟁적인 상품 또는 서비스에 사용함으로써 

상표의 고객흡인력 내지 판매력을 훼손하는 행위를 금지하여야 한다는 이론을 의

미한다.  식별력과 명성이 확고한 유명상표의 경우에는 출처의 혼동이나 경쟁 관

계가 없다고 하더라도 이를 보호할 필요성이 있다는 점에서, 희석화 이론은 지정

상품의 동일⋅유사 또는 경쟁 관계의 유무에서 비롯되는 혼동가능성을 문제 삼지 

아니하고 다만 유명상표와 동일⋅유사한 상표를 사용하였는지의 여부를 문제 삼는 

것이다.

이러한 희석화 이론은 소비자가 특정 상표를 상표권자의 제품과 연관시켜 인식

하도록 하는 상표의 기능을 훼손하는 행위를 금지하는 것으로서, 소비자의 혼동을 

야기하지 않는 상표 사용이라고 하더라도 그로 인해 상표의 식별력이나 출처표시

기능 등이 감소되는 경우에는 상표권자로 하여금 그러한 사용을 금지시킬 수 있는 

권능을 부여함으로써 상표권자가 상표에 투자한 재산적 가치를 보호하고자 하는 

것이며, 따라서 상표의 식별력 그 자체를 보호하는 것이 아니라 상표의 식별력으

로 인해 상표에 화체되어 있는 재산적 가치를 보호하기 위한 이론이라고 할 수 있

다.1348)

연혁적으로 볼 때, 상표의 희석은 약화와 손상 두 가지 유형에 의해 설명되어 

왔다.  그러나, 희석화의 유형을 이와 같이 분류하는 것은 그 본질을 정확히 설명

해주지 못하는 측면이 있다고 하겠다.  즉, 약화에 의한 희석화는 그 개념이 불분

명하여 자칫 유명상표와 동일⋅유사한 상표의 사용 행위 일체를 금지하는 결과를 

가져올 수가 있으며, 손상에 의한 희석화는 즉각적인 침해를 발생시키는 것으로서 

상표의 명성이나 신용을 훼손시키는 행위라는 점에서 상당한 시간을 거쳐 상표에 

1348) 제2장 제1절 참조.
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화체된 재산적 가치를 보호하고자 하는 희석화 이론과는 부합하지 않는 면이 있기 

때문이다.  더구나, 약화와 손상은 개념적으로만 구별되는 것일 뿐 실제 사안에 있

어서 양자를 명백히 구별하는 것은 사실상 불가능한 경우가 오히려 더 많을 것이

어서, 희석화을 유형적으로 구별하려고 할 것이 아니라 오히려 개별적인 사안에서 

상표의 재산적 가치나 판매력이 훼손 또는 감소되었는지의 여부를 중요하게 검토

하는 것이 희석화의 본질적인 측면에 보다 더 부합하는 접근 방법일 것이다.1349)

상표의 희석이 발생하기 위해서는 일반 소비자의 입장에서 각각의 상표와 사용 

주체 사이의 연관 관계가 형성되어 있을 것이 필요하다.  상표권자 이외의 제3자

에 의해 유명상표와 동일⋅유사한 상표가 사용된다고 하더라도, 통상적인 소비자

의 관점에서 볼 때 그 상표를 특정한 상표권자와 전혀 연관지을 수 없는 경우에는 

상표의 희석이 발생할 여지가 없기 때문이다.  즉, 제3자가 유명상표와 동일한 상

표를 상표권자의 지정상품과 전혀 다른 종류의 상품에 사용한다는 점에서 소비자

로 하여금 각각의 상표 사용자가 동일하다거나 또는 후원⋅협력 등의 관계에 있다

는 오인을 불러일으키는 것은 아니지만, 그럼에도 불구하고 기존에는 상표권자의 

상품 또는 서비스만을 나타내는 독특한 표지로서 기능하던 유명상표가 위와 같은 

제3자의 사용으로 인해 이제는 새로운 출처를 나타내는 표지로서도 기능하게 된다

는 점이 혼동 이론과 구별되는 희석화 이론의 핵심이다.

이처럼 상표의 희석은 혼동가능성이 존재하지 않는 경우에 발생하는 것이기 때

문에, 제3자의 상표 사용으로 인해 출처에 관한 혼동이 일어나는 경우에는 유명상

표에 관하여 기존의 연관 관계와 별개의 새로운 연관 관계가 형성되었다고는 볼 

수 없고, 따라서 상표의 희석과 혼동이 동시에 인정되는 경우란 상정할 수 없다.  

즉, 상표의 희석과 혼동은 혼동가능성 여부에 따라 결정되는 상호 양립할 수 없는 

관계에 있다.  그러나, 이는 어디까지나 특정 소비자 개개인의 관점에서 그러하다

는 의미이고, 소비자 전체를 대상으로 해서 볼 때에는 상표의 희석과 혼동은 동시

1349) 제2장 제2절 참조.
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에 발생할 수 있다.  어떤 집단의 소비자는 출처에 관한 혼동을 일으키는 반면, 또 

다른 집단의 소비자는 각각의 상표가 서로 다른 출처에서 나온 것임을 인식할 수

도 있기 때문이다.  결국, 희석화 이론과 혼동 이론은 각각 소비자로 하여금 전혀 

다른 형태의 심리적 연관 관계를 형성하게 하는 행위를 규율하고자 하는 이론이

고, 따라서 각각이 방지하고자 하는 침해 유형도 다르다고 할 것이다.1350)

미국에서 형성되고 발전되어 온 희석화 이론은 현재 EU⋅일본 등 세계 각국의 

법체계에 수용되고 있을 뿐만 아니라 각종 국제적 규범에도 반영되고 있는 실정이

다.1351)  희석화 이론이 보호하고자 하는 상표의 재산적 가치는 결국 지적재산의 

범위로 포섭할 수 있을 것이고, 따라서 선진국과 달리 개발도상국의 경우에는 희

석화 이론의 도입에 소극적일 수밖에 없어 이로 인한 통상 마찰도 우려되기는 하

지만, 이처럼 전세계적으로 유명상표의 희석화를 방지하기 위한 법개정이 이루어

지고 있는 것은 지적재산권 보호의 국제적 경향과 함께 국제 통상계에서 미국이 

차지하고 있는 위상에 영향을 받은 측면이 강하다고 할 수 있다.  따라서, 희석화 

이론이 등장⋅발전하여 온 미국에서 그것이 어떻게 해석⋅운용되고 있는지를 살펴

보는 것은 곧 희석화 이론의 일반론을 검토한다는 의미를 가질 수 있다.

미국의 경우 희석화 이론은 각 주 차원의 희석화 방지법이 제정되면서 본격적으

로 발전하기 시작했다.  그러나, 법원은 각 주 희석화 방지법의 반경쟁적 효과에 

주목하고 그 적용을 제한하는 한편1352) 그와 같은 반경쟁적 효과를 제한하기 위하

여 노력하게 되는데, 이러한 법원의 노력은 개별적인 사안에서 각 주 희석화 방지

법의 보호 대상과 금지되는 행위 유형을 구체화하는 형태로 나타나게 된다.1353)  

하지만, 법원의 그와 같은 노력은 통일적이고 일관성 있는 기준을 제시해 주기에 

역부족이었고, 이로 인해 오히려 희석화 이론은 애매모호하고 불분명한 것으로 인

1350) 제2장 제3절 참조.
1351) 제2장 제4절 참조.
1352) 제3장 제3절 참조.
1353) 제3장 제4절 참조.
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식되어 버리고 마는 결과를 초래하게 되었다.  이러한 애매모호함과 불분명함을 

해결하는 한편 희석화 이론을 효율적이고 통일적으로 적용하기 위해 제시된 해결

책이 바로 연방 희석화 방지법의 제정이라고 할 수 있다.

각 주 희석화 방지법 사이에 존재하는 모순과 충돌을 해소하고 통일적인 규범을 

마련하기 위해 규정된 연방 희석화 방지법은 당사자 사이의 경쟁 관계 또는 혼동

가능성의 여부를 문제 삼지 않고 모든 유명상표를 보호 대상으로 함으로써, 각 주

의 희석화 방지법 사이에 존재하는 모순⋅충돌에 관한 연방 차원의 해답을 제시하

고 있다.  연방 희석화 방지법은 각 주 희석화 방지법과 두 가지 점에서 큰 차이

를 보인다.  먼저 “희석가능성”이라는 표현을 사용하지 않고 있다는 점과, 다음으

로 유명상표만을 그 보호 대상으로 하고 있다는 점이 바로 그것이다.1354)  이러한 

연방 희석화 방지법을 해석⋅적용함에 있어 상표의 희석 여부를 판단하기 위해서

는 희석화 이론의 본질에 충실하게 유명성⋅동일성⋅단일성의 요소를 검토하여야 

하고, 또한 그것으로써 충분하다고 본다.1355)

다만, 연방 희석화 방지법의 구체적인 해석에 대해서는 아직까지 많은 점에서 

논쟁이 계속되고 있다.  연방 대법원이 최근의 V ictoria’s Secret 판결1356)에서 연

방 희석화 방지법의 해석과 관련한 일응의 기준을 제시하기는 하였지만, 그럼에도 

불구하고 여전히 연방 희석화 방지법에는 많은 불명확한 점들이 존재하고 있

고,1357) 이는 결국 입법적 결단에 의해 해결되어야 할 성질의 것이라고 하겠다.  

하지만, 연방 희석화 방지법이 유명상표의 소유자에게 있어 상표 보호를 위한 강

력하고도 효과적인 수단이 될 수 있다는 사실 만큼은 부인할 수 없다.  즉, 유명상

표임이 인정되기만 하면 경쟁 관계에 있는지 혹은 혼동가능성이 있는지의 여부를 

불문하고 자신의 상표가 가진 영업상 신용에 편승하게 되는 제3자의 행위 일체를 

1354) 제4장 제1절 3. 참조.
1355) 제4장 제3절 참조.
1356) M oseley v. V  Secret C atalogue, Inc., 537 U .S . 418 (2003).
1357) 제4장 제7절 참조.
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금지시킬 수 있기 때문이다.

연방 희석화 방지법에 관한 전반적인 논의는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목

의 해석⋅적용에 있어서도 여전히 유효할 것으로 본다.  위 부정경쟁방지법 규정

은 그 입법 취지와 목적을 고려해 볼 때 희석화 이론을 우리 법체계에 도입한 것

으로 이해하는 것이 타당하기 때문이다.1358)  따라서, 위 규정을 해석⋅적용함에 

있어서도 명문상의 표현에 구애될 것이 아니라 희석화 이론의 본질에 부합하도록 

하는 것이 중요하다.

이 점에서, 연방 희석화 방지법상 희석화 여부의 판단 요소로 중요하게 검토하

였던 유명성⋅동일성⋅단일성의 요소는 우리 부정경쟁방지법상 희석화 여부의 판

단을 위해서도 마찬가지로 좋은 지표가 될 수 있다.  즉, 판매력이나 고객흡인력 

같은 재산적 가치가 상표에 내재되어 있다고 인정될 수 있을 정도로 일반 소비자 

전체에 널리 알려진 상표만이 그 보호 대상이 될 수 있고, 이러한 유명상표와 사

실상 동일한 상표를 사용함으로써 소비자와 유명상표 사이에 형성되어 있는 단일

한 연관 관계를 실제로 침해하는 행위만이 부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목의 적

용을 받는 유명상표 희석행위인 것이다.1359)

다만, 현행 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 “사용”의 범위를 상업적⋅영업

적인 것에 한정하지 않고 단지 비상업적 사용을 면책 사유로 규정함으로써 사실상 

비상업적 사용에 의한 면책 주장을 허용하지 않는 결과를 가져올 우려가 있는데, 

희석화 주장의 남용을 방지하는 한편 유명상표 소유자의 재산적 이익과 제3자의 

표현의 자유를 보다 충실히 조화시키기 위해서는 위 규정이 정하고 있는 사용의 

범위를 상업적인 것에 한정할 필요가 있을 것이다.1360)

현재 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 해석에 관련한 대법원 판결례들이 나

타나고 있는 상황이지만,1361) 위 판결례들이 지금까지 살펴본 희석화 이론의 본질

1358) 제5장 제1절 2. 참조.
1359) 제5장 제2절 참조.
1360) 제5장 제4절 2. 참조.
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을 완전히 반영하고 있는 것으로는 보이지 않는다.  특히, 상표 희석에 관한 단일

성 요건을 분명하게 파악하지 못하고 있다거나, 또는 실제로 상표의 희석이 발생

하였는지에 관한 입증 여부를 판단하지 않은 채 희석가능성만을 근거로 만연히 위 

규정을 적용하는 것1362) 등이 그러하다.  희석화 이론의 경쟁 제한적 효과 및 표현

의 자유에 대한 위협을 고려한다면 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 상표권 침

해 행위나 상품⋅영업주체 혼동행위에 우선 적용됨으로써 혼동 이론을 사실상 대

체하는 결과를 초래하여서는 안 될 것이고, 따라서 유명성⋅동일성⋅단일성의 요

건은 가급적 엄격히 해석⋅적용하는 방향으로 운영해야 할 것이다.

유명상표의 재산적 가치를 보호하기 위한 목적에서 등장한 희석화 이론은 지금

까지도 그 타당성과 필요성에 관한 논쟁이 계속되고 있다.  물론 희석화 이론이 

언론⋅표현의 자유를 위협하거나 또는 언어의 독점을 초래할 수 있으며1363) 나아

가 경쟁 제한을 위한 수단으로 남용될 수 있다는 문제점을 가진 것은 분명하지

만,1364) 그와 같은 남용의 위험이 희석화 이론 자체를 부정하여야 하는 근거가 될 

수는 없을 것이다.  특히, 경제 규모와 산업 구조가 눈부시게 발전하는 현대 사회

에서는 변화하는 법현실과 기존의 법체계 사이에 존재하는 모순과 괴리를 극복하

기 위한 수단으로서 희석화 이론이 보다 적극적으로 해석⋅적용되어야 할 필요성

이 클 수도 있기 때문이다.1365)  인터넷의 발전과 함께 새롭게 등장하는 문제들을 

규율하기 위한 수단으로서 희석화 이론이 제시되고 있는 것은 이러한 점을 잘 보

여주는 하나의 예라고 하겠다.1366)

결국, 문제는 희석화 이론을 어느 범위에서 적용할 것인지에 달려 있다고 할 것

1361) 대법원 2004. 2 . 13. 선고 2001다57709 판결(공2004상, 456), 대법원 2004. 5 . 14. 선고 

2002다13782 판결(공2004상, 971).
1362) 대법원 2004. 5 . 14 . 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).
1363) 제7장 제1절 참조.
1364) 제7장 제2절 2. 참조.
1365) 제7장 제2절 1. 참조.
1366) 제6장 참조.
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이다.  희석화 이론의 해석⋅적용에 있어서는, 그것이 사용하기에 따라서는 매우 

유용할 수도 있는 법적 도구임에는 틀림없으나 그 무분별한 확대 적용은 전통적인 

상표법 체계 하에서 상표권자의 이익과 일반 공중의 이익 사이에 형성되었던 균형

과 조화를 파괴하는 결과를 가져올 수 있음을 명심하여야 한다.  이를 위해서는, 

희석화 이론의 적용 제외 사유인 “비상업적 사용”의 범위를 설정함에 있어서 상표

의 사용 목적이나 영리성 내지 상표가 상품 출처를 나타내는 표지로서 사용된 것

인지의 여부 등을 고려함으로써 합리적인 결론을 도출하는 것이 무엇보다도 중요

하다.1367)  이를 통해, 유명상표 소유자의 이익과 일반 공중의 이익이 균형을 이루

고 나아가 자유 경쟁과 공정 경쟁이라는 두 가지 이념을 조화시킬 수 있는 방향으

로 희석화 이론을 해석⋅적용해 나가야 할 것이다.

1367) 제7장 제1절 4. 참조.
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Abstract

The Construction and Application
of the

Trademark Dilution Theory

Song, Jaeseop

G raduate School of L aw

Seoul N ational U niversity

H istorically , tradem ark w as a sym bol to  be u sed  to  d istinguish  one’s goods.  

Bu t it is also  true that becau se trad em ark reflects the consum ers’ trust and  

trad em ark ow ner’s cred it and  reputation , tradem ark itself has selling pow er 

and  can  be a w ay to  secure advantages in  m arket com petition .  This 

presents the necessity  of protection  of trad em ark unless likelihood  of 

confusion .

T he d ilution  theory  is a  doctrine to  protect the prop erty  value of a  

m ark, that is, it prohibits in ju ry  to  prop erty  value like trad em ark ow ner’s 

cred it and  rep utation  by use of sim ilar m ark to  a fam ous m ark.  R ecently , 

various countries includ ing U nited  Stated  and  EU  have enacted  the d ilution  

theory  as an  alternative of trad itional tradem ark  in fringem ent theory , and  

South  K orea enacted  the p rovisions to  protect the d istinctive quality  and  

business rep utation  of a  fam ou s m ark  as w ell.

T he d ilu tion  theory p resum es that the basis o f trad em ark p rotection  is  

not consu m ers protection  bu t p roperty  value of a  m ark, so  it expands the  
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extent of trad em ark p rotection .  B ut if so  m uch protection  of property  value 

of a  m ark  is g iven  unless likelihood  of confu sion  then  free com petition  and  

freedom  of expression  could  be unreasonably  restricted .  H ere, the question  

how  to  establish  the standard  of app lication  of d ilution  theory to  specific  

case enters the stage im portantly .

T he essence of d ilu tion  of a  m ark is to  in ju re consum ers’ association  

w ith  a u nique and  single m ark by  use of sim ilar m ark  to  a fam ous m ark.  

It m eans that the key  hallm arks of d ilution  w as the degree of fam e of the  

p lain tiff’s m ark, the d egree of u niqueness of the p lain tiff’s m ark and the 

degree of sim ilarity  of the d efendant’s m ark .  E specially , considering  that the  

d ilution  theory  can  cau se the effect of ch illing com petition  and  the threat to  

free speech , it should  not be allow ed that the d ilution  theory is substituted  

for the confusion  theory.  T herefore, the hallm arks of d ilution  is constru cted  

and  ap plied  as strictly  as possib le.

T he above problem s raise the qu estion  about prop riety  and  necessity  of 

the d ilu tion  theory .  It m ay be true that the d ilution  theory threats the  

freedom  of speech  and  exp ression , causes the m onop olization  of language, 

and  bars the free com p etition , but all of th is problem s cannot be grou nds to  

negate the theory itself.  Becau se, the d ilution  theory can  be used  positively  

to  bridge the gap  betw een  the established  legal system  and  the changing  

legal circum stances on  accou nt of develop m ent of technology.  It is a good  

exam p le of the necessity  of the d ilution  theory  that it m ay be presented  as 

an  answ er to  the challenging  legal problem s from  internet.

U ltim ately , the key is to  w hat extent the d ilu tion  theory can  be and  

should  be applied .  This is a potent legal tool, w hich  m ust be carefu lly  u sed  
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as a scalpel, not a  sled geham m er.  Thou ghtless use of th is tool w ould  tw ist 

and  deform  the law  of tradem arks, and  above all the scop e of 

“non-com m ercial u se” shou ld  be established  rationally .  In  conclusion , the  

d ilution  theory should  be constructed  and  app lied  to  balance the in terest of 

fam ous m ark’s ow ner w ith  that of the p ublic and  to  harm onize free  

com petition  w ith  fair com petition .

Keyw ords: dilution, blurring, tarnishm ent, FTDA, dom ain nam e, typo-squatting, 

keyw ord  service, link, fram e, m eta-tag , search  engine, anti-site

Stu dent N um ber: 2003-30409
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