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요 약 문

이 글은 미국 연방순회항소법원(CAFC)이 2025년 9월 25일 선고한 Apex Bank v. CC
Serve co. 판결의 주요 내용과 쟁점을 살펴보고, 우리나라와 미국의 상표법령과 판례 비교

를 통해 그 시사점을 검토한다.
연방순회항소법원은 대상 판결에서 상표심판원(TTAB)이 13가지 DuPont 요소 중 2번

째 요소인 ‘서비스업(상품)의 유사 또는 상이’ 분석 시 적용한 유사의 범위를 6번째와 1번
째 요소의 분석 시에도 동일한 수준으로 적용했어야 함에도 일관성 없이 적용하여 혼동 

가능성을 판단한 오류를 범했다고 보고, CC Serve의 선등록상표와 Apex Bank의 출원상

표들은 혼동스러울 정도로 유사하다는 CC Serve의 이의신청을 인용한 상표심판원의 2023
년 결정을 일부 파기 환송하였다.

대상 판결은 첫째, 출원상표들 ‘Aspire Bank’와 등록상표 ‘Aspire’ 간에 관련된 기초 사

실들에 근거한 혼동 가능성 판단은 법률문제이며, 둘째, 1973년 이래 연방순회항소법원의 

판결 및 미국 특허상표청(USPTO)의 심사 실무에서 상표 유사와 혼동 가능성 판단의 확고

한 기준인 DuPont 요소를 적용, Apex Bank의 ‘은행 및 금융서비스업’과 CC Serve의 ‘신
용카드 서비스업’은 서로 매우 유사하고 일부는 법률적으로 동일한 서비스업에 해당하고,
셋째, 13가지 DuPont 요소들은 서로 밀접하게 연결되어 상표 유사 판단에 영향을 미치므

로 2번째 DuPont 요소 분석 시 적용한 유사의 범위는 6번째 및 1번째 요소의 분석 시에

도 일관성 있게 동일한 수준으로 적용되어야 한다는 점을 명확히 한데 의미가 있다.

주제어：미국 연방순회항소법원, Apex Bank v. CC Serve co. 판결, 상표심판원, 

상표의 유사, 서비스업의 유사, 소비자 혼동 가능성, DuPont 요소
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Ⅰ. 서 론

우리 상표법에서 상표란 상거래에서 자기의 상품과 타인의 상품을 구별․식별하기 위해 사

용하는 표장을 말한다.1) 따라서 상표가 자타 상품을 구별하는 힘인 식별력2)이 있을 경우 상표

등록을 받을 수 있는데, 상표권자는 상표법 제89조(상표권의 효력)의 규정에 따라 지정상품(서

비스업)에 관해 그 등록된 상표를 사용할 권리를 독점한다. 나아가 같은 법 제108조(침해로 보

는 행위)의 규정에 따라 제3자가 동일․유사한 상표를 그 지정상품(서비스업)과 동일․유사한 

상품(서비스업)에 사용하는 경우에까지 등록상표권의 금지적 효력이 있다.

그러므로 상표 유사3) 판단은 상표등록 요건에 대한 심사, 등록상표의 효력 및 침해 판단 등

에 있어서 필수 과정으로 법률적 효과를 목적으로 하는 법률판단이지 양 상표가 비슷한가를 

1) 표장이란 “그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시”를 
말하는데, “기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채” 등이 대표적이다(상표법(2025.
10. 1. 법률 제21065호로 일부 개정된 것, 이하 같다) 제2조 제1항 제1호). 그러므로 이 글에서는 구별의 실익이 
없는 한 표장, 표지, 브랜드 또는 상표를 같은 의미로 사용한다.

2) 식별력에 대해서는 엄태민, “상표 유사 여부 판단과 ‘호칭’의 중점 고려 원칙-대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957
판결을 중심으로”, 「과학기술과 법」, 제14권 제2호(2023), 105면.

3) 상표의 유사라 함은 “2개의 상표가 완전히 동일하지도 않고 거래사회 통념상 동일한 것으로 인식되지도 않으나 
양 상표가 외관, 호칭, 관념 중 어느 한 가지 이상의 점에서 유사하여 그들 상표가 동일 또는 유사한 상품에 
사용될 경우 거래자나 일반수요자들이 그 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우”를 의미한다(특허
청, 상표심사기준(특허청예규 제136호), 특허청, 2025, 50713면); 상표의 유사는 “일반적으로 대비되는 두 개의 
상표가 외관(外觀, 시각을 통한 인상), 호칭(呼稱, 청각을 통한 기억), 관념(觀念, 지각을 통한 연상)의 면에서 
근사(近似) 즉, 전부 또는 일부가 유사하여 이를 통일·유사한 상품에 사용할 경우 거래통념상 상품출처의 혼동을 
일으킬 염려가 있는 것”을 의미한다(정상조(편집대표), 「상표법주해Ⅰ」, 박영사, 2018, 552면).
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판단하는 사실판단이 아니다.4) 즉, 상표 유사 판단은 상표법의 목적에 맞도록 개별적, 상대적

으로 확정해야 할 개념으로 상품의 출처에 관하여 혼동의 유무에 의해 구체화된다.5)

그런데 최근에 ‘은행 및 금융 서비스업’을 지정서비스업으로 하는 출원상표들 “Aspire Bank”와 

‘신용카드 서비스업’에 등록된 상표 “Aspire”가 동일 또는 유사한지와 관련한 미국 연방순회항

소법원의 판결이 있었다. 구체적으로 살펴보면, 연방순회항소법원은 2025년 9월 25일 선고한 

Apex Bank v. CC Serve co. 판결(Apex Bank v. CC Serve co., No. 2023-2143 (Fed. Cir. Sept. 25,

2025))에서 상표심판원(TTAB)이 13가지 DuPont 요소6) 중 2번째 요소의 분석 시 적용한 유사의 

범위를 6번째와 1번째 요소의 분석 시에도 동일한 수준으로 적용했어야 함에도 일관성 없이 

적용하여 혼동 가능성을 판단하였다고 보고, 상표심판원의 결정을 일부 파기 환송하였다.

이 글에서는 상표등록거절결정 불복소송에서 유사와 혼동 가능성 판단에 관한 연방순회항

소법원 판결의 주요 내용과 쟁점을 검토하여 보고, 우리나라와 미국의 상표법령과 판례 비교

를 토대로 그 시사점을 살펴보고자 한다.

Ⅱ. 판결의 주요 내용

1. 사건 개요 및 상표심판원 결정의 요지

가. 사건 개요

원고 Apex Bank는 테네시州에 본사와 18개 지점을 둔 소규모 은행으로 개인 당좌예금, 개

인 저축예금, 기업 당좌예금, 주택담보대출, 개인 및 기업 대출업무를 제공하고 있으나, 신용카

드 서비스는 제공하고 있지 않다. 그러던 중 Apex Bank는 인터넷은행 서비스를 제공할 계획 

하에 2019년 8월 9일 상품류 구분 제36류의 ‘은행 및 금융서비스업(banking and financing

services)’를 지정서비스업으로 하여 “ ”, “ ”, “ ” 표장을 상표등록출원 하였

다.7) 다만 Apex Bank는 위 출원상표들 중 문자부분 ‘Bank’는 권리불요구(disclaimed) 하였다.

4) 강동세, “상표의 유사 여부 판단에 있어서의 ‘분리관찰’의 문제점”, 「법조」, 제55권 제10호(2006), 103면; 정태호,
“상표권 침해 및 부정경쟁행위에 관한 상표의 유사 판단의 비판적 검토 - 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849
판결을 중심으로 -”, 「법학논집」, 제20권 제1호(2015), 381면.

5) 대법원 1966. 11. 22.선고 65후18 판결; 대법원 1988. 1. 12. 선고 86후77 판결; 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908
판결; 대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결 등.

6) DuPont 요소(factors)의 상세는 후술하는 이 글 Ⅲ. 2. 나. 참고.
7) CC Serve co. v. Apex Bank, Opposition No. 91254295 (TTAB, May 12, 2023), available at <https://ttabvue.uspto.gov/

ttabvue/ttabvue-91254295-OPP-59.pdf>, 검색일: 2025. 11. 25.
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한편, 피고 CC Serve co.(이하 ‘CC Serve’)는 1998년 1월 9일 상품류 구분 제36류의 ‘신용카

드 서비스업(credit card services)’를 지정서비스업으로 하여 “ ”(등록 제2126948호)에 

대한 연방 상표권을 획득한 후 두 차례에 걸쳐 상표권을 갱신하였다.8) CC Serve는 위 등록상

표를 사용하여 신용카드 서비스를 제공하며 은행과도 제휴하고 있는데, 해당 은행은 

“ ” 표장이 부착된 신용카드와 계좌를 고객에게 발급하고 있다.

Apex Bank가 2019년 8월 위 3건의 상표를 출원하자 CC Serve는 Apex Bank의 출원 상표들

이 자사의 선등록상표와 혼동스러울 정도로 유사(confusingly similar)하다고 취지의 정보제공

서(letter of protest)를 제출했다. 그럼에도 심사관이 Apex Bank의 출원상표들에 대해 출원공

고 결정을 내림에 따라 위 상표들은 2019년 12월 17일에 공고되었다.

나. 상표심판원 결정

Apex Bank의 출원상표들이 공고되자 CC Serve는 2020년 2월 자사의 선등록상표  “ ”

(등록 제2126948호)와 혼동 가능성을 주장하며 미국 연방상표법(Lanham Act, 이하 ‘연방상표법’)9)

규정(15 U.S.C. § 1052(d))에 해당됨을 이유로 이의신청을 하였는데, 상표심판원(Trademark

Trial and Appeal Board)은 2023년 5월 12일 상표 유사와 혼동 가능성 판단기준 등에 관한 연

방순회항소법원의 대표적 판결인 In re E. I. du Pont de Nemours & Co.10) 에서 제시된 소위 13

가지 DuPont 요소를 검토하여 아래와 같은 이유로 위 신청을 인용하는 결정을 하였다.

첫째, 각각 2, 3번째 DuPont 요소인 ‘서비스업(상품)의 유사 또는 상이’, ‘거래 채널의 유사 

또는 상이’와 관련하여, Apex Bank가 출원한 상표들의 지정서비스업인 ‘은행 및 금융서비스

업’과 CC Serve의 선등록상표의 지정서비스업인 ‘신용카드 서비스업’은 서로 극히 유사하고,

하나의 상표 아래에서 단일 출처로 제공될 수 있는 유형에 해당하므로 혼동 가능성을 인정하

는 데 매우 유리하게 작용한다.

둘째, 6번째 DuPont 요소인 ‘유사 서비스업(상품)에 사용 중인 유사 상표의 수 또는 특징’과 

관련하여, CC Serve는 선등록상표 “ ”(등록 제2126948호)가 특별한 상업적 영향력

(commercial strength)이 있다는 점을 입증하지 못했으나, Apex Bank도 CC Serve의 위 선등

록상표가 상업적․개념적으로 영향력이 약하여 좁은 보호를 받아야 한다는 점을 입증하지 못

했으므로 CC Serve의 “ ”는 본질적으로 식별력이 있는 상표(inherently distinctive

marks)에 부여되는 통상적인 보호를 받을 자격이 있다.

8) Id.
9) Trademark Act of 1946, ch. 540, 60 Stat. 427 (codified as amended at 15 U.S.C. §§ 1051-1127 (West Supp.

1996)).
10) In re E. I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973); In re Majestic Distilling Co., 315 F.3d

1311 (Fed. Cir. 2003).
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셋째, 1번째 DuPont 요소인 ‘표장의 유사 또는 상이’와 관련하여, Apex Bank와 CC Serve의 

상표들이 사용되는 서비스업과 같이 양 서비스업의 일부가 법률적으로 동일한 서비스업인 경

우 혼동의 가능성이 있음을 판단하는 데 필요한 상표 간 유사성의 정도는 낮아지는데, Apex

Bank가 출원한 상표들과 CC Serve의 선등록상표를 비교하면 양 상표는 전체적인 외관, 호칭,

관념과 상업적 인상 측면에서 매우 유사하다.

2. 연방순회항소법원 판결의 요지

Apex Bank가 항소하였는데, 연방순회항소법원11)은 혼동 가능성의 판단을 위해 DuPont 요

소를 적용할 때 그 기준 적용이 모든 요소에 일관되어야 하는데 상표심판원은 그러하지 못했

다고 보아 재검토하도록 2025년 9월 25일 일부 파기 환송하였다.12)

대상 판결에서 설시한 주목할 만한 판시사항은 다음과 같다.

첫째, 2번째 DuPont 요소인 ‘서비스업(상품)의 유사 또는 상이’에 관한 상표심판원의 판단은 

오류가 없으며, Apex Bank와 CC Serve의 서비스업이 극히 유사하다는 상표심판원의 분석은 

충분한 증거에 의해 뒷받침된다.

둘째, 상표심판원은 2번째 DuPont 요소의 분석 시 Apex Bank가 출원한 상표들의 지정서비

스업인 ‘은행 및 금융서비스업’과 CC Serve의 선등록상표의 지정서비스업인 ‘신용카드 서비스

업’은 서로 매우 유사하고 일부는 법률적으로 동일한 서비스업이라고 판단했음에도 6번째 요

소인 ‘유사 서비스업(상품)에 사용 중인 유사 상표의 수 또는 특징’을 분석 시에는 유사의 범위

를 훨씬 좁게 인정하는 오류를 범했다.

셋째, 6번째 DuPont 요소에 대한 상표심판원의 잘못된 분석은 1번째 요소인 ‘표장의 유사 

또는 상이’에도 영향을 미치게 되므로 이와 관련한 상표심판원의 판단도 무효로 한다.

Ⅲ. 판결의 쟁점 사항과 평석

1. 연방상표법의 상표 유사 판단

연방상표법은 상표를 문자, 성명, 기호, 도안 또는 이들의 결합으로서 자기의 상품을 식별․

11) 연방법원의 관할권을 규정하고 있는 28 U.S.C. § 1295(a)(4)(B)에 따라 상표심판원의 결정에 대한 항소심은 
연방순회항소법원(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)이 전담한다.

12) Apex Bank v. CC Serve co., No. 2023-2143 (Fed. Cir. Sept. 25, 2025), available at <https://www.cafc.uscourts.gov/
opinions-orders/23-2143.OPINION.9-25-2025_2578606.pdf>, 검색일: 2025. 11. 25.
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구별하고 그 출처를 표시하기 위하여 사용하는 표장으로 정의하고 있다.13) 나아가 상표의 유

사 여부는 일반 수요자 또는 소비자가 상품의 출처에 관하여 혼동할 가능성이 있는지를 기준

으로 판단되며, 이는 출원상표의 등록 요건 심사뿐만 아니라 등록상표권의 권리범위 및 권리

행사와도 밀접하게 연관된다.

첫째, 연방상표법 제1052조는 상표의 등록 요건으로서 본질적 식별력의 존재 여부를 규정하

는 한편, 예외적으로 사용에 의한 식별력 취득을 긍정하고, 공익과 사익의 조화를 고려하여 등

록을 거절할 수 있는 부등록사유를 열거하고 있다.14) 이 중 상표의 유사 판단과 직접적으로 관

련되는 대표적인 규정은 제1052조 (d)항으로, 미국 내에서 선등록되었거나 선사용 중이고 포기

되지 않은 타인의 상표와 동일하거나 유사하여 소비자에게 혼동, 오인 또는 기망을 초래할 우

려가 있는 경우에는 상표등록이 거절된다.

둘째, 연방상표법 제1114조는 상거래에서 등록상표를 복제․모방하거나 그와 유사한 표장을 

사용함으로써 혼동, 오인 또는 기망을 초래할 가능성이 있는 행위에 대하여 상표권 침해로서

의 구제수단을 규정하고 있다.15)

2. 연방법원 판례에서의 유사와 혼동 판단의 기준

가. 상표 유사 판단의 원칙

미국의 연방대법원은 B&B Hardware, Inc. v. Hargis Industries, Inc. 판결에서 상표등록 요건

의 심사단계와 등록상표권의 효력 및 침해 등 권리행사단계에서 이루어지는 상표 유사 및 혼

동 가능성 판단은 아래와 같은 이유로 동일한 기준에 따라 이루어져야 한다고 판시하였다.16)

첫째, 상표등록 요건에 관한 연방상표법 제1052조는 ‘likely’ 표현이 ‘to cause confusion’, ‘to

cause mistake’ 또는 ‘to deceive’와 분리되어 있기는 하지만, 상표등록 요건의 심사단계와 등

록상표권의 침해 등 권리행사단계와 관련된 법 규정은 동일하다.

둘째, 연방의회는 1881년부터 상표등록 여부 판단에 있어 핵심 사항인 혼동 가능성이란 표

현(likelihood-of-confusion language)을 연방상표법 규정에 사용해 왔다.

13) 15 U.S.C. §1127. (Construction and definitions; intent of chapter).
14) 15 U.S.C. §1052 (Trademarks registrable on principal register; concurrent registration).
15) 15 U.S.C. §1114 (Remedies; infringement; innocent infringement by printers and publishers). 아울러 같은 

법 제1125조 (a)(1)(A)는 상표등록 여부와 관계없이, 표장의 사용으로 인하여 상품 또는 서비스의 출처, 후원관계 
또는 제휴관계 등에 관하여 혼동이나 오인을 발생시키거나 기망할 우려가 있는 경우에도 부정경쟁행위로서 
구제를 인정하고 있다.

16) B&B Hardware, Inc. v. Hargis Indus., Inc., 135 S. Ct. 1293 (2015).
양 단계와 관련하여 우리 대법원의 판단기준이 같다는 견해와 다르다는 견해의 학설 대립은 엄태민, “상표권 
침해소송에서의 상표 유사와 소비자 혼동 판단: 미국 제2연방 항소법원 2024. 12. 19. 선고 Rise Brewing v.
PepsiCo Inc. 판결을 중심으로”, 「지식재산연구」, 제20권 제3호(2025), 112면.
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셋째, 지방법원은 상표등록거절결정 불복소송에서 침해로 판결할 수 있는 것과 동일하게 침

해소송 중에 상표등록의 취소를 판결할 수 있으므로 동일한 사건에서 동일한 지방법원 판사가 

혼동 가능성에 대한 두 가지 별도의 기준을 적용할 이유가 없다.

상표 유사와 혼동 가능성 판단의 기준, 방법 등에 관한 연방법원의 대표 판례인 In re E. I.

du Pont de Nemours & Company 판결 등을 살펴보면, 첫째, 상표 전체적으로 외관, 호칭, 관념

과 상업적 인상의 유사 또는 비유사를 토대로 유사 여부를 판단해야 하고, 둘째, 양 상표를 나

란히 놓고 대비 관찰 시 상표를 구별할 수 있는지가 아닌 상업적 인상 측면에서 유사하여 양 

상표를 대하는 소비자들이 연관관계가 있다고 인식할 가능성이 있는지에 관해 판단해야 한다

고 판시하였다.17) 나아가 연방법원은 상표 유사 판단은 외관, 호칭, 관념과 관련된 사실을 우

선으로 고려해야 하는데, 위 요소 중 한 가지 이상의 요소에 대한 유사 여부가 양 상표가 유사 

또는 비유사하다는 결론을 내리기에 충분할 수 있다는 점을 명확히 하였다.18)

나아가 연방법원은 첫째, Stone Lion Capital Partners, L.P. v. Lion Capital LLC 판결 등에서 

유사와 혼동 가능성 판단의 기본 원칙은 상표를 분해하여 일부분만으로 비교해서는 안 되

고 양 상표를 전체적으로 비교하되 그 상표가 사용되는 서비스업(상품)과 연계하여 혼동 가능

성을 판단해야 하며,19) 둘째, In re Nat’l Data Corp 판결 등에서 상표 유사 판단은 상표 전체

를 고려하되 합리적인 이유가 있다면 해당 상표의 특수한 특징에 가중치를 부여하여 판단할 

수 있고.20) 셋째, In re Mighty Leaf Tea 판결 등에서 서비스업(상품)이 동일하거나 사실상 

동일한 경우 혼동의 가능성이 있다는 판단에 필요한 상표 간 유사의 정도는 낮아진다고 판

시하였다.21)

종합하여 보면, 미국 연방법원은 외관, 호칭, 관념과 상업적 인상에 대한 상표 전체를 이격

적으로 판단하되 해당 서비스업(상품)의 동일 또는 유사를 비롯해 해당 상표가 사용되는 서비

스업(상품)의 주요 수요자 등과 같은 구체적인 거래실정도 고려해야 하는데, 그 핵심은 혼동 

가능성이 있는지를 보아 유사 여부를 판단해야 한다는 일관된 기준을 제시하고 있다.22)

17) In re E. I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357 (CCPA 1973); In re Majestic Distilling Co., 315 F.3d
1311 (Fed. Cir. 2003).

18) Recot, Inc. v. M.C. Becton, 214 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2000).
19) Stone Lion Capital Partners, L.P. v. Lion Capital LLC, 746 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2014); Franklin Mint Corp. v.

Master Mfg. Co., 667 F.2d 1005 (CCPA 1981).
20) In re Nat’l Data Corp., 753 F.2d 1056 (Fed. Cir. 1985).
21) In re Mighty Leaf Tea, 601 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2010); In re Viterra Inc., 671 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2012); Bridgestone

Ams. Tire Operations, LLC v. Fed. Corp., 673 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2012).
22) 상표 유사 판단의 기준, 방법 등은 큰 틀에서 우리나라와 대동소이하나 상표 유사를 소비자 혼동의 개연성을 

일으키는 요소 중 하나로 보는 점이 우리와 다르다는 견해는 문선영, “상표권 침해에 있어서 유사와 혼동에 
관한 연구”, 「법학연구」, 제61권 제2호(2020), 325면.
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나. 상표등록 요건 심사에서의 판단기준

상표등록 요건 심사 단계에서의 핵심은 앞서 살핀 바와 같이 상표 유사로 인한 혼동의 가능

성 여부인데,23) 연방대법원은 B&B Hardware, Inc. v. Hargis Industries, Inc. 판결에서 상표등록 

요건의 심사단계와 등록상표권의 효력 및 침해 등 권리행사단계에서 이루어지는 상표 유사 및 

소비자 혼동 판단은 동일한 기준에 따라 이루어져야 한다고 판시하였다.

유사와 혼동 가능성 판단은 관세 및 특허 항소법원(United States Court of Customs and

Patent Appeals, 현재의 연방순회항소법원)24)이 1973년 In re E. I. du Pont de Nemours & Company

판결에서 소위 DuPont 요소를 제시한 후, 특허상표청(USPTO)의 상표심사기준(TMEP)25)에도 

그대로 반영, 적용되고 있다. 즉, 연방순회항소법원은 ① 표장의 유사 또는 상이, ② 서비스업

(상품)의 유사 또는 상이, ③ 거래채널의 유사 또는 상이, ④ 구매자, ⑤ 선행상표의 명성,

⑥ 유사 서비스업(상품)에 사용 중인 유사 상표의 수/특징, ⑦ 실제 혼동, ⑧ 경합적 사용,

⑨ 사용 서비스업(상품)의 다양성, ⑩ 시장 인터페이스, ⑪ 출원인이 타인의 사용을 배제할 권

리의 수준, ⑫ 잠재적 혼동의 수준, ⑬ 기타 관련된 사실을 종합적으로 검토하여 소비자의 혼

동 가능성을 판단해야 한다는 점을 명확히 하였다.

한편, 등록상표권 침해소송에서의 유사와 혼동 가능성 판단은 지방법원 판결에 대한 항소심

인 연방 항소법원이 다양한 기준을 각각 제시하고 있는데 큰 틀에서는 대동소이하며, 자주 인

용되는 판단기준은 제2 연방항소법원이 1961년 선고한 Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp. 판

결26)에서 제시한 Polaroid 요소이다.27)

3. 출원상표들 ‘Aspire Bank’와 등록상표 ‘Aspire’의 유사 판단

가. DuPont 요소 적용의 일반 원칙

연방순회항소법원은 유사와 혼동 가능성 판단을 위한 DuPont 요소 적용에 일관성이 없다고 

보아 상표심판원의 결정을 일부 배척하였는데, DuPont 요소를 적용, 판단 시 고려해야 할 다

23) 혼동의 개연성, 실제 혼동, 혼동 가능성으로 바뀐 미국 연방법원의 혼동 가능성 판단기준의 변화에 대해서는 
문삼섭, 「미국 상표법」, 세창출판사, 2019, 489-493면.

24) 1909년 페인-알드리히 관세법(Payne–Aldrich Tariff Act)에 근거하여 설립되어 운영되었으나, 1982년 연방법원
개선법(Federal Courts Improvement Act)에 따라 연방순회항소법원(CAFC)으로 확대되었다(Federal Judicial
Center, “U.S. Court of Customs and Patent Appeals: Legislative History”, available at <https://www.fjc.gov/
history/courts/u.s.-court-customs-and-patent-appeals-legislative-history>, 검색일: 2025. 12. 1.)

25) United States Patent and Trademark Office, Trademark Manual of Examination Procedure, Nov. 2025 Edition,
USPTO, 2025, §1207.01(b).

26) Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961).
27) 8가지의 Polaroid 요소 각각의 의미와 해석은 엄태민, 앞의 논문(각주 16), 113-114면.
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음과 같은 원칙도 제시하였다.

첫째, 항소심인 연방순회항소법원은 상표심판원의 실체적 증거에 관한 사실 판단과 법적 결

론을 다시 검토하는데, DuPont 요소 하에서 관련된 기초 사실들의 확인에 근거한 소비자 혼동 

가능성 판단은 법률문제(a matter of law)28)이다.29)

둘째, 13가지 DuPont 요소 각각은 사실문제(a question of fact)30)를 제시하는데, 이는 제기

된 의문에 대해 항소심에서 실체적 증거를 재검토하는 것과 관련된 결과이다.31)

셋째, 상표심판원은 심리 시 DuPont 요소 모두를 검토할 필요는 없으며, 사안과 관련이 있

고 기록이 있는 것(that are relevant and of record)을 검토하면 된다.

이 하에서는 13가지 요소 중 연방순회항소법원이 검토한 2번째, 6번째, 1번째 DuPont 요소

에 관한 판단 요지와 그 근거에 대해 살펴본다.

나. ‘은행 및 금융서비스업’과 ‘신용카드 서비스업’이 매우 유사하다고 본 판단은 타당

연방순회항소법원은 “Apex Bank와 CC Serve의 서비스업은 동일하지 않으며 서로 경쟁하

지 않는다. 특히 CC Serve는 은행과 협력하여 신용카드 프로그램은 운영하나, 은행 업무는 제

공하지 않는다”는 Apex Bank의 주장을 아래와 같은 이유를 들어 받아들이지 않고, 상표심판

원의 결정이 옳다고 판시하였다.

첫째, 2번째 DuPont 요소는 ‘당사자의 서비스업 및/또는 상품의 유사성’을 평가하게 되는

데, 양 서비스업이 동일할 필요는 없지만, “각각의 상품이 어떠한 방식으로든 관련되어 있거

나, 마케팅을 둘러싼 환경으로 인해 그 서비스업(상품)이 동일 출처로부터 제공된다는 오인을 

초래”할 수 있으면 충분하다.32)

둘째, 상표심판원은 ‘신용카드 서비스업’이라는 용어는 “신용카드를 발급하여 구매 자금을 

조달하는 행위, 신용카드 부채에 대한 상담, 신용카드 결제 및 거래 처리, 신용카드 승인, 신용

카드 모니터링 및 알림 제공, 신용카드 계정 관리” 등을 포함한다고 해석했고, ‘은행업(banking)’,

‘은행(bank)’, 및 ‘금융(finance)’이라는 용어는 “신용카드 발급을 통한 신용 제공 또는 자금 제

공 행위”를 포함한다고 판단하여 Apex Bank의 ‘은행 및 금융서비스업’과 CC Serve의 ‘신용카

드 서비스업’은 법적으로 일부 동일(legally identical, in part)하다고 결론지었다.

28) “논쟁의 여지가 없는 일련의 사실들(an undisputed set of facts)에 주어지는 법률효과(legal effect)에 관한 
문제”를 말한다(Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Centennial Edition, West Publishing Co, 1991,
pp. 866).

29) M2 Software, Inc. v. M2 Commc’ns, Inc., 450 F.3d 1378 (Fed. Cir. 2006).
30) “법률문제와는 반대로 사실관계의 분쟁 해결과 연관된 사안(issue involving the resolution of a factual dispute)

으로 배심원의 관할 범위”에 속한다(Henry Campbell Black, supra note 28).
31) Bose Corp. v. QSC Audio Prods., Inc., 293 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2002).
32) Coach Servs. Inc. v. Triumph Learning LLC, 668 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2012).
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셋째, 상표심판원은 ‘신용카드 서비스업’과 ‘은행 및 금융 서비스업’과 관련된 제3자의 등록 

사례를 검토하여, 위 서비스업들이 하나의 상표 아래에서 단일 출처로 제공될 수 있는 유형

(the services are of a type that may emanate from a single source under one mark)이라는 

점을 인정했다. 이를 통해 상표심판원은 Apex Bank의 ‘은행 및 금융서비스업’과 CC Serve의 

‘신용카드 서비스업’은 유사성 정도가 매우 높아 소비자의 혼동 가능성을 인정하는 데 매우 유

리하게 작용한다고 결론을 내렸다.

종합하여 보면, 연방순회항소법원은 상표심판원이 Apex Bank의 ‘은행 및 금융서비스업’과 

CC Serve의 ‘신용카드 서비스업’에 대한 설명(description)을 신중히 검토하였고, 상당한 증거

가 당사자들의 서비스업이 서로 매우 유사(highly similar)하다는 상표심판원의 결정을 뒷받침

한다고 판시하였다.

다. ‘유사 서비스업에 사용 중인 유사 상표의 수 또는 특징’ 분석 시 유사의 범위를 협

소하게 적용한 판단은 오류

연방순회항소법원은 상표심판원이 Apex Bank와 CC Serve의 서비스업들이 매우 유사하고 

법적으로 일부 동일하다고 결론을 내렸으므로 다른 DuPont 요소들에 대한 유사성 판단에서도 

동일한 범위를 유지해야 해야 했는데, 6번째 DuPont 요소인 ‘유사 서비스업(상품)에 사용 중인 

유사 상표의 수 또는 특징’ 분석 시 다음과 같은 이유를 들어 유사성의 범위를 지나치게 협소

하게 적용한 오류를 범했다고 보아 파기 환송하였다.

첫째, 6번째 DuPont 요소는 ‘유사한 서비스업(상품)에 사용되고 있는 유사한 상표의 수 또

는 특징’을 평가하게 되는데, 유사 서비스업(상품)에 대한 제3자의 유사 상표 사용 증거는 해당 

상표가 상대적으로 약하여 보호 범위가 좁다는 것과 연관된다.33) 즉, 해당 분야가 유사한 상표

들로 혼재되어 있는 경우 소비자들은 각 상표를 더욱 능숙하게 구별할 수 있게 되어 유사한 

상표 간에 혼동을 일으킬 가능성이 낮아진다.34) 나아가 소비자들이 유사한 상표들을 구별하도록 

교육받았다는 증거는 해당 상표의 상업적 영향력이 약하다는 것을 나타내는 경향이 있다.35)

둘째, 상표심판원은 CC Serve가 자사의 선등록상표 “ ”(등록 제2126948호)는 특별

한 상업적 영향력을 지닌다는 점을 입증하지 못했으나, Apex Bank도 CC Serve의 선등록상표

가  상업적․개념적으로 영향력이 약하여 좁은 보호를 받아야 한다는 점을 입증하지 못했으므

로 CC Serve의 “ ”는 본질적으로 식별력이 있는 상표에 부여되는 통상적인 보호를 

33) Palm Bay Imps., Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee En 1772, 396 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2005).
34) Juice Generation, Inc. v. GS Enters. LLC, 794 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2015).
35) Jack Wolfskin Ausrustung Fur Draussen GmbH & Co. KGAA v. New Millennium Sports, S.L.U., 797 F.3d 1363

(Fed. Cir. 2015).
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받을 자격이 있다는 점을 올바르게 판단했다. 위 판단과 관련하여 상표심판원은 ① Apex

Bank의 ‘은행 및 금융서비스업’과 CC Serve의 ‘신용카드 서비스업’은 상당 부분 중복

되므로 관련된 공중(public)을 ‘신용카드 서비스의 소비자들’로 정의했고, ② 신용카드 서비스

와 관련된 상표들에만 분석의 초점을 맞추어 다른 서비스를 위해 “Aspire를 사용한 상표들”

은 본질적으로 관련이 없다고 간주했으며, ③ 신용카드 서비스업과 관련된 “Aspire 변형 상표

(Aspire-formative marks)”가 총 9건 존재하나, 위 사례만으로는 상표의 영향력이 약하다는 점

을 입증할 만큼 상당한 또는 광범위한 수준에 이르지 못한다고 결론지었다.

셋째, 상표심판원은 2번째 DuPont 요소의 분석 시 Apex Bank와 CC Serve의 서비스업이 매

우 유사하다고 판단했음에도 6번째 요소를 분석할 때는 고려 대상 상표의 범위를 ‘신용카드 

서비스업’과 관련된 상표로 제한하고, 타인이 ‘은행 및 금융 서비스업’과 관련하여 사용 중인 

상당수의 상표를 제외한 오류를 범했다. 즉, 연방순회항소법원은 상표심판원이 관련된 공중을 

‘신용카드 서비스 소비자’로 한정한 것은 오류이며, 타인이 사용 중인 “Aspire 상표” 및 “Aspire

변형 상표” 총 42건을 고려했어야 한다는 Apex Bank의 주장이 타당하다고 보았다.

종합하여 보면, 연방순회항소법원은 6번째 DuPont 요소는 동일한 서비스업(상품)을 요구하

지 않고 ‘유사한 서비스업(상품)에 대한 유사한 상표들을 고려할 것을 요구’36)하고 있음에도 

상표심판원이 위 요소인 ‘유사 서비스업(상품)에 사용 중인 유사 상표의 수 또는 특징’을 분석

할 때 유사의 범위를 지나치게 협소하게 적용한 오류를 범했다고 판시하였다.

라. 6번째 DuPont 요소 분석의 오류는 1번째 요소에도 영향이 있어 무효

연방순회항소법원은 상표심판원이 6번째 DuPont 요소의 분석 시 유사성의 범위를 지나치

게 협소하게 적용한 오류를 범했는데, 이는 다음과 같은 이유를 들어 1번째 요소인 ‘표장의 유

사 또는 상이’에도 영향을 미친다고 보아 파기 환송하였다.

첫째, 1번째 DuPont 요소는 ‘외관, 호칭, 관념과 상업적인 인상에 대한 상표 전체의 유사 또

는 상이’를 고려하게 되는데, 특히 전체적인 상업적 인상에 중점을 두고 각 표장 하에 제공되

는 서비스의 출처에 관해 혼동이 발생할 가능성이 있는지를 판단한다.37)

둘째, 6번째 DuPont 요소인 ‘유사 서비스업(상품)에 사용 중인 유사 상표의 수 또는 특징’

분석이 표장의 상업적 강약(mark’s commercial strength or weakness)에 다른 판단을 유도하

고, 전체적인 상업적 인상(overall commercial impression)에도 영향을 미칠 수 있으므로 재검

토해야 한다.

종합하여 보면, 연방순회항소법원은 6번째 DuPont 요소 분석의 오류는 1번째 요소인 ‘표장

36) Olde Tyme Foods, Inc. v. Roundy’s, Inc., 961 F.2d 200 (Fed. Cir. 1992).
37) In re I.AM.Symbolic, LLC, 866 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2017).
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의 유사 또는 상이’ 분석에도 영향을 미칠 수 있어서 이와 관련된 상표심판원의 결정은 무효라

고 판시하였다.

Ⅳ. 우리 상표법령과 판례 비교를 통한 시사점

1. 우리나라와 미국 비교

가. 양국 법령상 유사와 혼동 가능성 판단

앞서 살핀 바와 같이, 미국 연방상표법에서 상표 유사 판단은 출원상표의 등록 요건 심사 및 

등록된 상표권의 권리행사와 직결되는데, 모두 혼동 가능성을 기준으로 판단토록 명시하고 있다.

우리나라 상표법령에는 상표 유사의 개념 및 유사 판단의 기준 등을 명시하고 있지 않지만,

유사와 혼동 가능성 판단과 관련하여 아래와 같은 규정을 두고 있다.

첫째, 출원상표의 등록 요건 심사와 관련한 대표적 규정인 상표법 제34조(상표등록을 받을 

수 없는 상표) 제1항 제7호는 선출원 상표와 동일·유사한 상표를 그 지정서비스업(상품)과 동

일․유사한 서비스업(상품)에 사용하는 상표 등의 경우 등록이 거절됨을 명시하고 있다.

둘째, 등록된 상표권의 권리행사와 관련한 대표적 규정은 각각 상표권의 효력, 침해로 보는 

행위를 다루고 있는 상표법 제89조, 제108조이다. 즉, 등록상표권자는 법 제89조의 규정에 따

라 등록상표를 그 지정서비스업(상품)에 사용할 권리를 독점하는데, 법 제108조의 규정과 같이 

동일․유사한 상표를 그 지정서비스업(상품)과 동일․유사한 서비스업(상품)에 사용하는 경우

까지 등록상표권의 금지적 효력이 있다.

나아가 상표등록의 취소심판에 관한 상표법 제119조 제1항의 규정은 상표권자가 고의로 지

정서비스업(상품)에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정서비스업(상품)과 유사한 서비

스업(상품)에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용하여 혼동 또는 품질 오인을 일으키게 한 

경우 취소심판의 대상이 됨을 명시하고 있다.

종합하여 보면, 우리 상표법은 제119조 제1항과 같이 유사와 소비자의 혼동 여부를 함께 고

려토록 규정한 사례도 있지만, 출원된 상표의 등록 요건 심사에 관한 제34조 제1항 제7호를 비

롯해 등록된 상표권의 권리행사에 관한 제108조에서도 상표의 유사 여부만을 요건38)으로 규정

하고 있는 점이 미국의 연방상표법과 다른 점이다.

38) 반면 상표법 제34조 제1항 제11호는 ‘저명상표’의 보호에 관한 규정인데, 혼동을 일으킬 염려만을 요건으로 
하고 있다.
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나. 양국 판례상 유사와 혼동 가능성 판단

앞서 살핀 바와 같이, 미국 연방법원은 외관, 호칭, 관념과 상업적 인상에 대한 상표 전체를 

이격적으로 관찰, 비교하되 해당 상표가 사용되는 서비스업(상품)의 주요 수요자를 비롯해 해

당 서비스업(상품)의 동일 내지 유사 등과 같은 구체적인 거래실정도 고려해야 하며, 그 핵심

은 혼동 가능성이 있는지를 보아 유사 여부를 판단해야 한다는 점을 명확히 하고 있다.

우리 상표법은 연방상표법과 같이 상표 유사 판단의 방법 및 기준 등을 정하고 있지 않아 

실제 판단은 법원의 판례에 따르고 있다. 즉, 상표의 유사 판단은 상표법의 목적인 상품의 출

처혼동 방지를 통해 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익 보호에 부합하도록 하되 출처에 관

하여 오인․혼동 우려 여부를 기준으로 해야 한다는 것이 대법원의 일관된 판례39)이자 지배적

인 학설40)이다.

따라서 대법원은 “상표의 유사 여부는 대비되는 두 상표가 동일 또는 유사한 상품에 사용될 

경우에 상품의 출처에 관하여 오인․혼동을 일으킬 우려가 있는 것인지의 여부에 의하여 결정

될 것이고, 그 경우 상품에 사용된 상표가 그 외관․호칭․관념에 의하여 거래자에게 주는 인

상, 기억, 연상 등을 종합하여 전체적으로 고찰하여야 한다.”는 점을 명확히 하고 있다.41) 또한 

대법원은 “상표의 유사여부는 동종상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념의 세 

가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품

출처에 관하여 오인, 혼동을 가져올 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 할 것이다.”라

고 판시하였다.42)

나아가 대법원은 “외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 일반수요자의 대

부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여야 할 것

이되, 다만 우리나라의 거래자나 일반수요자의 대부분이 실제로 그 외국어 상표를 특정한 발

음으로 널리 호칭․인식하고 있다는 등의 구체적․개별적 사정이 있는 경우에는 이를 고려하

여 외국어 상표의 호칭을 정할 수 있을 것이나, 그와 같은 구체적․개별적 사정은 증거에 의하

여 명확하게 인정되어야” 한다고 판시하였다.43)

그런데 대법원의 판결은 상표 유사 판단에 있어 상표의 주지 정도 및 해당 상품과의 관계,

39) 대법원 1966. 11. 22. 선고 65후18 판결; 대법원 1988. 1. 12. 선고 86후77 판결; 대법원 2004. 10. 15. 선고 
2003후1871 판결; 대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결 등.

40) 문삼섭, 「상표법」, 제2판, 세창출판사, 2004, 497면; 윤선희, 「상표법」, 제4판, 법문사, 2016, 544면; 정상조,
앞의 책, 553-560면.

41) 대법원 1986. 3. 11. 선고 85후134 판결; 대법원 1990. 9. 28. 선고 90후366 판결 등.
42) 대법원 2010. 12. 9. 선고 2009후4186 판결; 대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결; 대법원 2009. 4. 9. 선고 

2008후4783 판결; 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결; 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결;
대법원 2001. 7. 27. 선고 99후796 판결 등.

43) 대법원 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결; 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결; 대법원 2006. 9. 8. 선고 
2006후954 판결 등.
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상품의 속성과 거래장소, 거래방법 등 구체적 거래실정을 고려해야 하는지와 관련해 이를 고

려한 경우와 그렇지 않은 경우 모두 존재하다는 점에서 소위 ‘일반적 출처의 혼동설’의 입장 

또는 ‘구체적 출처의 혼동설’의 입장인지는 명확치 않다.44)

종합하여 보면, 상표 유사 판단의 방법 및 기준 등에 관한 우리나라와 미국의 판례는 큰 틀

에서는 대동소이하여 ① 상표를 전체적으로 관찰하여 그 외관․호칭․관념을 비교하며, ② 수

요자의 불확실한 기억을 기준으로 이격적으로 판단하고, ③ 상표의 독특하고 지배적인 구성 

요소 등도 고려하되, 그 핵심은 혼동 가능성이 있는지를 기준으로 판단해야 함을 명확히 하고 

있다.

그러나 미국 연방법원은 상표 유사 판단에 있어 해당 서비스업(상품)의 동일 또는 유사를 비

롯해 해당 상표가 사용되는 서비스업(상품)의 주요 수요자 등과 같은 구체적인 거래실정도 고

려하는 데 반해, 우리 대법원의 판례는 구체적 거래실정을 고려한 경우와 그렇지 않은 경우가 

혼재되어 있다는 점에 차이가 있다.

2. 시사점

연방순회항소법원은 Apex Bank v. CC Serve co. 판결에서 상표심판원이 6번째 DuPont 요소

인 ‘유사 서비스업(상품)에 사용 중인 유사 상표의 수 또는 특징’을 분석할 때 유사의 범위를 

지나치게 협소하게 적용하여 소비자의 혼동 가능성을 판단한 오류를 범했다고 보고 상표심판

원의 결정을 일부 파기 환송하였다.

이 하에서는 대상 판결과 비교할 만한 우리 대법원의 주요 판결을 검토하고, 위 연방순회항

소법원의 판결이 제시하는 시사점을 살펴본다.

가. 유사와 혼동 가능성에 관한 대법원의 주요 판결

(1) 대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결(권리범위확인(상))

상품류 구분 제3류의 ‘미용비누 등’에 등록된 상표 “ ”(등록 제1082620호)의 권리자(원

44) 대법원이 구체적 거래실정을 고려한 경우는 후술하는 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결(‘Rolens’ 사건),
그렇지 않은 경우는 대법원 1999. 10. 8. 선고 97후3111 판결(‘고려통운’ 사건)이 대표적이다.
이와 관련하여 상표 유사 판단 시 유사와 출처 혼동 중 어느 하나를 고려할 것인가, 두 가지를 모두 고려할 
것인가, 또한 출처 혼동은 일반적 출처의 혼동인가 아니면 구체적 출처의 혼동인가에 관한 학설은 엄태민,
앞의 논문(각주 2), 111면.
나아가 ①해당 상품/서비스의 주요 수요자층, ②해당 상품/서비스의 거래실정, ③해당 표장의 주요 사용처 
등을 고려하여 상표법의 목적에 맞는 유사 판단 기준이 판례로 확립될 필요가 있다는 정책제언은 엄태민,
위의 논문, 131-133면.
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고, 김**)가 ‘인체용 비누’에 사용 중인 김**(피고)의 사용상표 “ ”를 상대로 권리범위확

인을 청구한 사안과 관련하여 대법원 다음과 같은 이유로 등록상표와 사용상표는 외관·호칭에

서 차이가 있어 서로 유사하지 않다고 판시하였다.

첫째, 양 표장의 도형 부분은 꽃 모양으로 서로 동일 내지 유사하나, 해당 도형 부분이 수요

자들에게 강한 인상을 주거나 주지 또는 저명한 부분이라고 볼 수 없다.

둘째, 이 사건 등록상표의 문자부분 ‘ ’는 조어로서 그 지정상품과의 관계에서 도형 

부분에 비하여 상대적으로 식별력이 높다고 할 것이고, 수요자들도 이 사건 등록상표를 영문

자 부분인 ‘사부’로 호칭해 온 사실이 인정되어 주요부에 해당한다.

종합하여 보면, 이 사건 등록상표의 ‘ ’ 부분과 확인대상표장의 ‘ ’ 부분은 외관

뿐만 아니라 호칭도 각각 ‘사부’와 ‘소비아’로 차이가 있어서 서로 유사하지 않다.

(2) 대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결(거절결정(상))

상품류 구분 제6류의 ‘금속제 건축용 트랜치 커버 등’을 지정상품으로 하는 ㈜한국가로수보

호(원고)의 출원상표 “ ”에 대해 상표심사관이 상품류 구분 제6류의 ‘태양열 집열판 

등’에 등록된 상표 “ ”(등록 제925474호)와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 

해당하여 등록거절결정을 한 사안에 대해 대법원 다음과 같은 이유로 양 상표는 서로 유사하

지 않다고 판시하였다.45)

첫째, 출원상표는 ‘어반시스’로, 등록상표는 ‘어반시스’ 또는 ‘아반시스’ 정도로 호칭될 것이

므로 차이가 크지 않아 전체적인 청감이 유사하다.

둘째, 출원상표와 등록상표는 외관이 완전히 다르고, 이 사건 출원상표는 ‘도시의’를 뜻하는 

‘urban’과 ‘체계’ 등을 뜻하는 ‘system’의 약어 ‘sys’를 결합한 조어로서 ‘도시의 체계’ 정도로 

관념될 것이나, 등록상표는 특별한 관념이 없어 보이는 조어이므로 양 상표의 관념은 서로 대

비할 수 없다.

종합하여 보면, 이 사건 출원상표와 등록상표는 호칭이 일부 유사함에도 전체적으로 관찰하

였을 때 외관이 현저히 다르고, 관념은 대비할 수 없어서 수요자들에게 상품 출처에 대하여 오

인·혼동을 일으킬 것으로 보이지 않는다.

(3) 대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결(등록무효(상))

상품류 구분 제5류의 ‘의료용 약제 등’에 등록된 ㈜레고켐 바이오사이언스(피고)의 등록상표 

“ ”(등록 제1420471호)를 상대로 ‘완구류 등’에 선사용상표 1 “ ” 및 선사용

45) 해당 판결의 판단요지, 문제점 및 정책제언은 엄태민, 앞의 논문(각주 2), 141-187면.
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상표 2 “ ”를 사용해 온 레고 쥬리스 A/S(원고)가 등록무효를 청구한 사안과 관련하여 대

법원 다음과 같은 이유로 등록상표는 선사용상표 1, 2와 서로 유사하다고 판시하였다.

첫째, 선사용상표 1 중 문자 부분 ‘LEGO’는 독립적인 출처표시기능을 하는 주요부에 해당하

고, 선사용상표 2는 한글 두 글자인 ‘레고’로 이루어진 상표이므로 ‘LEGO’와 ‘레고’를 토대로 

이 사건 등록상표와의 유사 판단을 해야 한다.

둘째, 이 사건 등록상표 중 ‘LEGO’ 부분은 선사용상표 1, 2로 인해 강한 식별력이 있는데 비

해 ‘CHEM’ 부분 및 ‘PHARMA’ 부분은 그 지정상품인 ‘의료용 약제 등’의 효능, 원재료, 용도 

등을 기술하는 것으로서 식별력이 미미하거나 없으므로 이 사건 등록상표 중 ‘LEGO’ 부분이 

주요부에 해당한다.

종합하여 보면, 등록상표의 주요부 ‘LEGO’는 선사용상표 1의 주요부인 ‘LEGO’와 그 외관 및 호

칭이 같고, 선사용상표 2와 그 호칭이 같아서 등록상표는 선사용상표 1, 2와 서로 유사하다.

(4) 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023후11180 판결(거절결정(상))

상품류 구분 제32류의 ‘탄산수’를 지정상품으로 하는 ㈜웅진식품(원고)의 출원상표 “ ”

에 대해 상표심사관이 상품류 구분 제32류의 ‘탄산수 등’에 등록된 상표 “ ”(등록 

제577405호)의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 등록거절결정을 한 사안에 대

해 대법원 다음과 같은 이유로 양 상표는 서로 유사하다고 판시하였다.

첫째, 출원상표의 문자부분인 ‘ ’, 도형부분인 ‘ ’는 각각 독립하여 상품의 출처표시

기능을 수행하는 부분이므로 모두 이 사건 출원상표의 주요부에 해당한다.

둘째, 출원상표의 ‘ ’ 부분은 ‘빅토리아’로 호칭될 것이고, 선등록상표는 ‘비토리아’ 또

는 ‘빋토리아’ 정도로 호칭되므로 양 상표는 네 음절 중에서 첫음절만 다소 차이가 있을 뿐 호

칭이 전체적으로 서로 유사하다.

종합하여 보면, 이 사건 출원상표의 주요부인 ‘ ’와 선등록상표는 관념은 서로 비교할 

수 없으나, 외관의 차이가 크지 않고 전체적으로 그 호칭이 유사하므로 이 사건 출원상표와 선

등록상표는 서로 유사하다.

나. 연방순회항소법원 Apex Bank v. CC Serve co. 판결의 시사점

(1) 연방순회항소법원 판결의 판단 요지와 논거

상표등록거절결정 불복소송에서 유사와 혼동 가능성 판단에 관한 연방순회항소법원 2025년 

9월 25일 선고 Apex Bank v. CC Serve co. 판결의 주요 내용과 논거는 다음과 같다.
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첫째, 2번째 DuPont 요소인 ‘서비스업(상품)의 유사 또는 상이’를 적용하여 Apex Bank가 출

원한 상표들의 지정서비스업인 ‘은행 및 금융서비스업’과 CC Serve의 선등록상표의 지정서비

스업인 ‘신용카드 서비스업’은 서로 매우 유사하고 일부는 법률적으로 동일한 서비스업이라고 

본 상표심판원의 판단은 타당하다.

둘째, 상표심판원은 Apex Bank와 CC Serve의 서비스업이 서로 매우 유사하고 일부는 법률

적으로 동일한 서비스업이라고 판단했음에도 6번째 DuPont 요소인 ‘유사 상품에 사용 중인 

유사 상표의 수 또는 특징’을 분석할 때 유사의 범위를 훨씬 좁게 인정하는 오류를 범했다. 즉,

상표심판원이 고려 대상 상표의 범위를 ‘신용카드 서비스업’과 관련된 상표로 제한하고, ‘은행 

및 금융 서비스업’과 관련하여 타인이 사용 중인 “Aspire 상표” 및 “Aspire 변형 상표” 총 42

건의 사례를 제외한 것은 명백한 오류에 해당한다.

셋째, 6번째 DuPont 요소에 대한 상표심판원의 잘못된 분석은 1번째 요소인 ‘표장의 유사 

또는 상이’에도 영향을 미치게 되므로 이와 관련한 상표심판원의 판단은 무효로 한다.

종합하여 보면, 미국 연방순회항소법원은 대상 판결에서 상표심판원이 13가지 DuPont 요소 

중 2번째 요소인 ‘서비스업(상품)의 유사 또는 상이’ 분석 시 적용한 유사의 범위를 6번째와 1

번째 요소의 분석 시에도 동일한 수준으로 적용했어야 함에도 일관성 없이 적용하여 소비자의 

혼동 가능성을 판단한 오류를 범했다고 판단하고, Apex Bank의 출원상표들과 CC Serve의 선

등록상표는 혼동스러울 정도로 유사하다는 CC Serve의 이의신청을 인용한 상표심판원의 2023

년 5월 결정을 일부 파기 환송하였다.

(2) 연방순회항소법원과 우리 대법원의 유사와 혼동 가능성 판단 비교

(가) 연방순회항소법원 판결의 핵심 요지 및 상표심판원의 심결 전망

미국 연방순회항소법원의 Apex Bank v. CC Serve co. 판결과 앞서 살핀 우리 대법원의 최근 

판결을 비교하면 다음과 같은 특징이 있다.

연방순회항소법원은 해당 판결에서 DuPont 요소 중 2번째 요소인 ‘서비스업(상품)의 유사 

또는 상이’ 분석 시 적용한 유사의 범위를 6번째와 1번째 요소의 분석 시에도 동일한 수준으로 

적용해야 한다는 점을 명확히 하였다. 즉, 6번째 DuPont 요소인 ‘유사 상품에 사용 중인 유사 

상표의 수 또는 특징’을 분석 시 ‘신용카드 서비스업’은 물론 이와 매우 유사하고 일부는 법률적으

로 동일한 서비스업인 ‘은행 및 금융 서비스업’에 타인이 사용 중인 총 42건의 “Aspire 상표”

및 “Aspire 변형 상표” 사례까지 종합적으로 검토하여 CC Serve의 선등록상표 “ ”(등

록 제2126948호)의 상업적 영향력을 판단해야 한다고 판시하여 상표심판원의 2023년 5월 결정

을 일부 파기 환송하였다.

따라서 유사 서비스업(상품)에 대한 제3자의 유사 상표 사용 증거는 해당 상표가 상대적으
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로 약하여 보호 범위가 좁다는 것이므로46) 상표심판원이 환송사건 심리에서 타인이 ‘은행 및 

금융 서비스업’에 사용 중인 “Aspire 상표” 및 “Aspire 변형 상표” 총 42건의 사례까지 증거로 

채택할 경우 CC Serve의 선등록상표 “ ”는 본질적으로 식별력이 약하고 보호범위가 

좁아 Apex Bank의 출원상표들 “ ”, “ ”, “ ”과 서로 비유사하여 소비자의 혼동 

가능성이 없다는 결론에 이를 것이라는 예측이 설득력이 있어 보인다.47)

(나) 우리 대법원의 판단기준을 적용한 사안의 분석

위 사안과 관련하여 앞서 살핀 우리 대법원의 판례에 제시된 판단기준을 적용한다면, 미국 

연방순회항소법원과 결론은 동일하나, 다음과 같이 그 판단 근거는 달리할 것으로 전망된다.

첫째, “둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외

관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수

요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억․연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립

하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 

유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비․판단하는 것이 필요하다.”48)

또한 “상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지․저명하거나 일반 수요자에게 

강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 

보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지

정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.”49)

위 판단기준에 따르면, Apex Bank의 출원상표들 “ ”, “ ”, “ ”는 중간 부분

에 영문자로 크게 표기된 ‘aspire’와 그 하단에 영문자로 작게 표기된 ‘BANK’가 산 또는 지붕

의 형상을 간략히 도식화하여 표현한 도형 부분과 결합된 상표로서, 위 도형 부분과 문자 부분

은 그 결합에 의하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니며 분리하여 관찰하면 거래상 자연스

럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합하였다고 보기 어려운데, ① 문자 부분 중 

‘BANK’는 “ ”의 의미를 지녀 그 지정서비스업인 ‘은행 및 금융서비스업’이 제공

하는 서비스 자체를 의미하여 식별력이 없고, ② ‘aspire’는 “ ”의 

46) Palm Bay Imps., Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee En 1772, 396 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2005);
Juice Generation, Inc. v. GS Enters. LLC, 794 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2015).

47) 가능성은 매우 낮으나, 상표심판원이 ‘은행 및 금융 서비스업’에 사용 중인 총 42건의 사례 중 극히 일부만을 
증거로 채택할 경우에는 당초 결론과 같이 Apex Bank의 출원상표들과 CC Serve의 선등록상표가 유사하다는 
결론에 도달할 수도 있다.

48) 대법원 2006. 1. 26. 선고 2003도3906 판결; 대법원 2006. 11. 9. 선고 2006후1964 판결; 대법원 2011. 1. 27.
선고 2010도7352 판결; 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결 등.

49) 대법원 2017. 3. 23. 선고 2017허1045 판결 등.
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의미를 지녀 그 지정서비스업과는 직접적인 연관성은 없으나, “어느 한 상품류에 특정의 단어

가 표장의 일부를 구성하여 다수 등록되어 있는 경우 그 특정의 단어는 당해 상품류에서 자타 

상품의 식별력이 부족하다 할 것”인데,50) ‘은행 및 금융서비스업’에 40여 개의 “Aspire 상표”

및 “Aspire 변형 상표”가 권리자를 달리하여 공존하여 사용되고 있으므로 식별력이 미약하며,

③ 흰 바탕 또는 청색의 직사각형 내부에 산 또는 지붕의 형상을 간략히 도식화하여 표현한 

도형 부분은 그 지정서비스업인 ‘은행 및 금융서비스업’과 관련하여 일반 수요자로 하여금 특

정한 의미를 직감케 하지 않을 만큼 도안화되어 있어서 식별력이 있다. 결국 Apex Bank의 출

원상표들은 특정한 부분이 요부라고 보기는 어렵고 ‘표장 전체로 인식’된다고 봄이 타당하다.

둘째, CC Serve의 선등록상표 “ ”는 영문자 ‘ASPIRE’ 만으로 구성된 표장인데 그 

지정서비스업인 ‘신용카드 서비스업’과는 직접적인 연관성이 없으나, 위 서비스업과 동일 내지 

유사한 서비스업에 “Aspire 상표” 및 “Aspire 변형 상표”가 권리자를 달리하여 다수 공존하여 

사용되고 있으므로 자타상품의 식별력이 미약하다.

셋째, “지정상품 중 서비스업의 유사 여부는 동일 또는 유사한 상표를 사용하였을 때 동일

한 영업주체가 제공하는 서비스로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 제

공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공 방법과 장소, 서비스의 제공자, 수요자의 범위 및 서비스 

제공에 관련된 물품이 일치하는지 여부 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 

통념에 따라 판단”하여야 하는데,51) 금융회사의 지배구조에 관한 법률52) 제2조(정의)는 은행,

신용카드사(‘여신전문금융회사’), 보험회사 등을 모두 금융회사로 정의하고 있는 점, 신용카드

사들이 신용대출, 카드대출, 리스할부 등과 같이 금융기관과 동일한 서비스를 제공하는 점,53)

은행 등 금융기관에서도 신용카드를 발급하여 신용카드사와 금융기관을 이용하는 소비자층이 

중복되는 점 등을 종합하여 보면, ‘은행 및 금융서비스업’과  ‘신용카드 서비스업’은 서로 동일 

내지 유사한 서비스업이라고 봄이 상당하다.

결국, 우리 대법원은 Apex Bank의 출원상표들과 CC Serve의 선등록상표는 그 지정서비스

업이 동일 내지 유사하나, 이 사건 출원상표들은 표장 전체인 “ ”, “ ”, “ ”로,

선등록상표는 ‘aspire’로 인식되고 관념될 것이므로 양 표장은 외관, 관념 및 호칭이 서로 비유

사하여 수요자나 거래자에게 상품 출처의 오인․혼동을 일으킬 염려가 없어서 상표법 제34조 

제1항 제7호에 해당하지 아니한다는 결론에 도달할 것으로 예측된다.

50) 대법원 1998. 4. 24. 선고 97후1184 판결 등.
51) 대법원 2005. 5. 12. 선고 2003후1192 판결; 대법원 2007. 6. 14. 선고 2006후3298 판결; 대법원 2018. 11. 9.

선고 2016후1376 판결 등.
52) 금융회사의 지배구조에 관한 법률(2024. 1. 2.법률 제19913호로 일부개정 된 것).
53) 여신금융협회, “금융상품정보”, <https://gongsi.crefia.or.kr/>, 검색일: 2025. 12. 5.
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(다) 비교 검토

상표심판원은 연방순회항소법원의 파기 환송 판결에 따라 향후 심결에서 DuPont 요소 적용

을 통해 CC Serve의 선등록상표 “ ”는 상업적 영향력이 약해 보호범위가 좁아서 

Apex Bank의 출원상표들 “ ”, “ ”, “ ”와 비교할 때 유사하지 않다는 결론에 

도달할 것으로 보인다. 반면에, 우리 대법원은 결합표장의 구성 부분이 ‘요부’인지 여부, 같은 

‘상품류에 특정의 단어가 표장의 일부를 구성하여 다수 등록’되어 있는지 등에 대한 구체적인 

판단을 통해 Apex Bank의 출원상표들과 CC Serve의 선등록상표는 표장이 서로 비유사하다는 

결론에 이를 것으로 봄이 타당하다.

(3) 우리에게 주는 시사점

연방순회항소법원의 판결의 시사점, 우리 대법원의 판결과 비교해 주목할 만한 유사점 또는 

차이점은 아래와 같다.

첫째, Apex Bank v. CC Serve co. 판결은 1973년 이래 상표등록 요건의 심사와 관련한 연방순

회항소법원의 판결 및 미국 특허상표청의 심사 실무에서의 확고한 기준인 DuPont 요소를 적

용, 관련된 기초 사실들의 확인에 근거한 유사와 혼동 가능성 판단은 법률문제인데, 심리 시 

13가지 DuPont 요소 모두를 검토할 필요는 없으며 사안과 관련이 있고 기록이 있는 것을 검

토하면 된다는 점을 명확히 하였다.

둘째, 연방순회항소법원은 상표심판원의 2023년 결정을 일부 파기 환송한 이유로 2번째 

DuPont 요소 분석 시 적용한 유사의 범위를 6번째와 1번째 요소의 분석 시에도 동일한 수준

으로 적용하지 않은 점을 들어 ‘서로 밀접하게 연결되어 상표 유사 판단에 영향을 미치는 13가

지 DuPont 요소 간 기준 적용에 일관성이 있어야 함’을 명확히 하였다.

셋째, 상표등록거절결정 불복소송에서 우리 대법원이 DuPont 요소와 같이 지칭될 만한 판

단기준을 제시한 바는 없다. 그러나 대법원은 1996. 7. 30. 선고된 95후1821 판결에서 

“ ”와 “ ”가 유사해 보이더라도 선등록상표 “ ”의 저명성과 특수하고 한정적

인 거래실정 등을 종합할 때 수요자들이 등록상표 “ ”와 출처나 상품 품질에 관한 오

인․혼동의 염려가 없다고 판시한 바 있는데, 해당 판결에서 제시된 기준은 뒤이은 대법원의 

1996. 9. 24. 선고 96후153, 96후191 판결(출원상표들 “POLO”, “ ”와 선등록상표 “POLA”는 

혼동의 염려가 없음) 등에서 재차 인용된 바 있다.54) 즉, 대법원은 95후1821 판결에서 “대비되

54) 대법원 2009. 4. 9. 선고 2008후4783 판결; 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결 등.
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는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉,

시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 

속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용 상황, 상표의 주지 정도 및 

당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적․전체적으로 고려하여, 거래사회에

서 수요자들이 구체적․개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인․혼동할 염려가 

없을 경우에는 유사상표라고 할 수 없다.”는 점을 명확히 하였다.

나아가 앞서 살핀 바와 같이 대법원은 2018후10848 판결(등록상표 “ ”와 사용상표 

“ ”는 비유사)에서 유사와 혼동의 가능성 판단 시 고려되는 구체적 거래실정의 범위에 

대해, “당해 상품을 둘러싼 거래실정을 종합적·전체적으로 고려하되, 상품의 구체적인 형상과 

모양 및 그 포장의 구체적인 형태 등과 같이 그 상품에서 쉽게 변경이 가능한 특수하고 한정

적인 거래실정을 비중 있게 고려하여서는 안 된다”는 점을 명확히 한 바 있다.

상표 유사와 혼동의 가능성 판단과 관련하여 연방순회항소법원과 우리 대법원이 제시한 고

려 요소를 비교해 보면 아래의 <표1>과 같다.

<표1 상표 유사와 혼동의 가능성 판단 관련 연방순회항소법원과 우리 대법원 판결 비교>

연방순회항소법원의 고려 요소 대법원의 고려 요소

① 표장의 유사 또는 상이, ② 서비스업(상품)의
유사 또는 상이, ③ 거래채널의 유사 또는 상이,
④ 구매자, ⑤ 선행상표의 명성, ⑥ 유사 서비스
업(상품)에 사용 중인 유사 상표의 수/특징, ⑦
실제 혼동, ⑧ 경합적 사용, ⑨ 사용 서비스업(상
품)의 다양성, ⑩ 시장 인터페이스, ⑪ 출원인이
타인의 사용을 배제할 권리의 수준, ⑫ 잠재적
혼동의 수준, ⑬ 기타 사실을 종합적으로 고려

“대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고
하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실
정, 즉, 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식,
주의의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당
해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관
리 여부, 상표의 현존 및 사용 상황, 상표의 주
지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상
언어생활 등을 종합적ㆍ전체적으로 고려”

넷째, 연방순회항소법원은 13가지 DuPont 요소 중 1번째 요소인 표장의 유사 여부, 2번째 

요소인 서비스업(상품)의 유사 여부가 가장 중요한(key considerations) 요소임을 일관되게 판

시하고 있으나,55) 우리 대법원은 위 ‘Rolens’ 사건에서 제시한 여러 고려 요소 중 특정 요소가 

더욱 중요하다고 판시한 경우는 발견할 수 없다. 그러나 앞서 살핀 우리 대법원의 주요 판결에

서도 유사와 혼동 가능성을 판단할 때 표장의 유사 여부와 서비스업(상품)의 유사 여부 판단이 

55) Stratus Networks, Inc. v. UBTA-UBET Communications Inc., No. 19-1351 (Fed. Cir. 2020); In re I.AM.Symbolic,
LLC, 866 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2017); Han Beauty, Inc. v. Alberto-Culver Co., 236 F.3d 1333 (Fed. Cir. 2001);
Herbko Int’l Inc. v. Kappa Books, Inc., 308 F.3d 1156 (Fed. Cir. 2002).
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핵심적으로 이루어지는 점을 감안하면, 연방순회항소법원과 우리 대법원의 핵심 고려 요소는 

아래의 <표2>과 같이 실질적으로 같다.

<표2 연방순회항소법원과 대법원에서의 유사와 혼동의 가능성 판단 시 핵심 고려 요소 비교>

연방순회항소법원의 핵심 고려 요소 대법원의 핵심 고려 요소

① 표장의 유사 또는 상이, ② 서비스업(상품)
의 유사 또는 상이

① 표장의 유사 또는 비유사, ② 서비스업(상
품)의 유사 또는 비유사

Ⅴ. 결 론

‘은행 및 금융 서비스업’을 지정서비스업으로 하는 출원상표들 ‘Aspire Bank’와 ‘신용카드 

서비스업’에 선등록된 상표 ‘Aspire’가 동일 또는 유사한지와 관련하여 최근 미국 연방순회항

소법원의 판결이 있었다. DuPont 요소로 적용하여 사안을 검토한 연방순회항소법원은 아래와 

같은 이유를 들어 Apex Bank의 출원상표들과 CC Serve의 선등록상표는 혼동스러울 정도로 

유사하다는 CC Serve의 이의신청을 인용한 상표심판원의 2023년 5월 결정을 일부 파기 환송

하였다.

첫째, 2번째 DuPont 요소인 ‘서비스업(상품)의 유사 또는 상이’를 적용하여 Apex Bank가 출

원한 상표들의 지정서비스업인 ‘은행 및 금융서비스업’과 CC Serve의 선등록상표의 지정서비

스업인 ‘신용카드 서비스업’은 서로 매우 유사하고 일부는 법률적으로 동일한 서비스업이라고 

본 판단은 타당하다.

둘째, Apex Bank와 CC Serve의 서비스업이 서로 매우 유사하고 일부는 법률적으로 동일한 

서비스업이라고 판단했음에도 6번째 DuPont 요소인 ‘유사 상품에 사용 중인 유사 상표의 수 

또는 특징’을 분석할 때 유사의 범위를 훨씬 좁게 인정, 즉, 타인이 “Aspire 상표” 및 “Aspire

변형 상표”를 ‘은행 및 금융 서비스업’과 관련하여 사용 중인 총 42건의 사례를 제외한 것은 

명백한 오류에 해당한다.

셋째, 6번째 DuPont 요소에 대한 잘못된 분석은 1번째 요소인 ‘표장의 유사 또는 상이’에도 

영향을 미치게 되므로 이와 관련한 판단도 무효에 해당한다.

위 연방순회항소법원 판결의 시사점, 우리 대법원 판결과 비교해 주목할 만한 유사점 또는 

차이점은 아래와 같다.

첫째, Apex Bank v. CC Serve co. 판결은 1973년 이래 상표등록 요건의 심사와 관련한 연방순

회항소법원의 판결 및 미국 특허상표청의 심사 실무에서의 확고한 기준인 DuPont 요소를 적
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용, 관련된 기초 사실들의 확인에 근거한 유사와 혼동 가능성 판단은 법률문제인데, 심리 시 

13가지 DuPont 요소 모두를 검토할 필요는 없으며 사안과 관련이 있고 기록이 있는 것을 검

토하면 된다는 점을 명확히 하였다.

둘째, 연방순회항소법원은 상표심판원의 2023년 결정을 일부 파기 환송한 이유로 2번째 

DuPont 요소 분석 시 적용한 유사의 범위를 6번째와 1번째 요소의 분석 시에도 동일한 수준

으로 적용하지 않은 점을 들어 ‘서로 밀접하게 연결되어 상표 유사 판단에 영향을 미치는 13가

지 DuPont 요소 간 기준 적용에 일관성이 있어야 함’을 명확히 한 데 의미가 있다.

셋째, 상표심판원은 연방순회항소법원의 파기 환송 판결에 따라 향후 심결에서 CC Serve의 

선등록상표는 상업적 영향력이 약해 보호범위가 좁아서 Apex Bank의 출원상표들과 비교할 

때 유사하지 않다는 결론에 도달할 것으로 보이는 반면에, 우리 대법원은 결합표장의 구성 부

분이 ‘요부’인지 여부, 같은 ‘상품류에 특정의 단어가 표장의 일부를 구성하여 다수 등록’되어 

있는지 등에 대한 판단을 통해 Apex Bank의 출원상표들과 CC Serve의 선등록상표는 표장이 

서로 비유사하다는 결론에 이를 것으로 봄이 타당하다.

넷째, 상표등록거절결정 불복소송에서 우리 대법원이 DuPont 요소와 같이 지칭될 만한 판

단기준을 제시한 바는 없으나, 대법원은 95후1821 판결(‘Rolens’ 사건)에서 거래실정을 고려한 

유사와 혼동 가능성 판단에 대한 기준을 제시한 바 있다.

다섯째, 연방순회항소법원이 13가지 DuPont 요소 중 1번째, 2번째 요소를 가장 중요 요소로 

일관되게 판시하고 있는 것과 같이 우리 대법원의 주요 판결에서도 유사와 혼동의 가능성을 

판단 시 표장의 유사 여부와 서비스업(상품)의 유사 여부 판단이 핵심적으로 이루어지는 점을 

감안하면, 양국 판례에서의 핵심 고려 요소는 실질적으로 같다. ▧

(논문접수 : 2025. 12. 16. / 심사개시 : 2026. 01. 08. / 게재확정 : 2026. 01. 16.)
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Abstract

Assessing Consumer Confusion and Trademark Similarity in

Opposition Proceedings: An Analysis of Apex Bank v. CC Serve

Co. in the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit*

56) Eom Taemin

This Article examines the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit’s recent ruling in

Apex Bank v. CC Serve Co., No. 2023-2143 (Fed. Cir. Sept. 25, 2025), which reviewed a

decision of the Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) refusing registration of Apex

Bank’s marks. The court addressed whether Apex Bank’s “aspire BANK” marks were

confusingly similar to CC Serve’s registered “ASPIRE” mark. Concluding that the TTAB

had erred in its analysis of the first and sixth DuPont factors, the Federal Circuit vacated

the Board’s decision in part and remanded the case for further proceedings consistent with

its opinion.

This Article underscores the ruling’s significance in reaffirming the continued applicability of

the DuPont factors—the governing framework for assessing the likelihood of consumer

confusion since 1973—while clarifying the primacy of the first and second factors, namely

the similarity of the marks and the relatedness of the goods or services, in evaluating

trademark similarity and consumer confusion in opposition proceedings.

Key Words：U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, Apex Bank v. CC Serve co.,

Trademark Trial and Appeal Board, Similarity of Marks, Similarity of

Goods/Services, Likelihood of Consumer Confusion, DuPont factors

* This article is based on the author's personal opinion and does not represent the official position of the
Korean Ministry of Intellectual Property (MOIP)


