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프랑스의 명품 구두 브랜드 “Christian Louboutin”은 브랜드의 상징이 된 

레드솔의 빨간색 독점을 위한 전쟁을 치르고 있다. 본고에서는 Yves Saint 

Laurent과의 상표침해 분쟁을 다루었던 2012년의 미연방 제2순회항소법원 

판결을 중심으로 레드솔의 상표권 인정이 타당한지에 대해 조명하였다. 당

시 루부탱 법정에서의 쟁점은 레드솔의 미적 기능성 존부와 단일색채가 패

션업계에서 상표가 될 수 있는지에 대한 판단이었다. 피고 YSL은 항변의 논

거로서 미적 기능성 원리, 색조혼동론, 그리고 색채고갈론을 제시하였다. 법

정에서 부인되었던 이 이론들을 재검토한 결과로서 본고에서는, 1) 레드솔

에 미적 기능성이 인정되며, 2) 레드솔의 빨간색을 소통함에 있어서 혼동가

능성이 있고, 3) 레드솔의 단일색채 상표권을 인정하는 경우에 빨간색은 고

갈될 것이라는 주장을 전개하고 있다. 레드솔의 상표 적격 여부 분석의 복잡

성은 그 표장이 적용되는 상품이 패션제품이라는 점과 패션제품에서 색상은 

제품을 구성하는 디자인 요소라는 점에 있다. 단일색채의 상표성에 관한 문

제는, 표장이 사용되는 지정상품 및 서비스가 속한 업계의 특성을 고려하여 

판단되어야 할 것이다. 향후 단일색채 상표의 출원등록에 대한 관심과 상표 

적격에 대한 논쟁이 다양한 산업분야로부터 제기될 것으로 예측되는바, 국

내에서는 관련 판례가 집적되지 않은 상황에서 선행된 외국의 사례를 검토

하는 것은 유의미한 시도가 될 것이다.

단일색채 상표, 레드솔, 미적 기능성, 색조혼동론, 색채고갈론, 크리스챤 루부탱, 패션

주제어

초 록
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Ⅰ. 들어가는 말

프랑스의 명품 구두 브랜드 “Christian Louboutin”은 회사 창립 이듬해인 

1992년 이후 줄곧 여성의 하이힐 구두에 반짝이는 빨간색의 옻칠 밑창(Red 

Sole, 이하 ‘레드솔’)을 사용해 오면서, 2008년 미국특허상표청에 상표등록하

였다. 루부탱은 브랜드의 시그니처(signature)가 된 레드솔을 통해 럭셔리 패

션 아이콘으로서 명성 축적과 동시에, 세계 도처에서 빨간색의 독점을 위한 

전쟁을 치르고 있다. 2008년 프랑스에서 패스트-패션 유통업체 Zara와의 분

쟁1)을 시작으로, 벨기에, 미국 등지에서 레드솔 상표권을 지키기 위한 법정 

투쟁을 지속해 왔다. 최근에는 네덜란드 제화업체 Van Haren을 상대로 한 

다툼2)에서 EU사법재판소(The Court of Justice of European Union, 이하 ‘CJEU’)

는, 레드솔 표장이 상표거절사유에 해당하는 Eirective 2008/95EC의 제

3(1)(e)(iii)3)상의 ‘shape’에 해당하는지의 여부를 검토하였고, 레드솔의 상표

성은 인정·유지되었다.  

도처에서의 다툼 중에서도, 2012년의 미연방 제2순회항소법원의 판결은 

루부탱의 레드솔 상표권을 지켜 주었던 결정으로 세계적인 화제가 되었다. 

당시 사건은 루부탱의 경쟁업체 Yves Saint Laurent(이하 ‘YSL’)이 외피와 밑

창 모두 단일의 빨간색 구두를 출시하면서 발단되었고(그림 1), 사건이 종결

된 이후에도 패션제품에 단일색채의 상표 인정이 타당한 것인지에 대한 비

판과 논쟁이 계속되었다.

  1) TGI Paris R2272/2010-2, 2008.11.4.

  2) Christian Louboutin and Christian Louboutin Sas v. van Haren Schoenen BV. in Case 

C-163/16 (12 June 2018).

  3) DIRECTIVE 2008/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

of 22 October 2008; Article 3 Grounds for refusal or invalidity 1. The following shall 

not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid: (e) signs 

which consist exclusively of: (i) the shape which results from the nature of the goods 

themselves; (ii) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result; 

(iii) the shape which gives substantial value to the goods;
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<그림 1>4) 구두: 루부탱(좌)과 YSL(우)의 구두

본고에서는 구두라는 패션제품에 적용된 레드솔의 단일색채 상표 인정이 

타당한지에 대해 검토해 보고자 한다. 본문에서는 레드솔의 상표권 인정론

에 대한 반론을 펼칠 것이며, 그 반론의 논거로서 미적 기능성의 원리, 색조

혼동론, 그리고 색채고갈론을 재조명할 것이다. 당시 루부탱 항소심판결에

서 설득력을 잃었던 이들 이론과 관련한 그간의 선행 분석과 과거의 논의에

서 언급되지 못했던 점들을 보완하면서, 패션업계에서의 레드솔 상표권 인

정의 문제점들을 살펴보고자 한다.

CJEU의 판결로 인해 레드솔의 상표 적격 문제에 대한 관련 업계의 관심이 

세계적으로 재점화된 시점에서, 관련 쟁점들을 재검토해 보는 것은 유의미

할 것이다. 특히 미국에서 전개된 루부탱과 YSL 간의 빨간색의 확보를 위한 

분쟁은, 패션업계에서의 단일색채 상표의 인정이 타당한지에 대한 문제가 

주요 쟁점으로 다루어졌고, 원고와 피고 양측 모두 글로벌 명품 브랜드 기업 

간의 다툼이었다는 점에서 레드솔을 다룬 여타 사건과 차별화되고 있다. 아

직 국내에서는 단일색채 상표 관련한 판례가 집적되지 않은 상황으로, 비교

적 다수의 단일색채 상표 관련 사례들이 집적된 미국에서의 법원의 태도를 

분석하는 것은 의미있는 시도가 될 것이다.  

  4) 최연진, “‘신발 밑창 색깔에도 특허권 있다’ 루부탱, 이브생로랑에 승소”, 조선일보,  

<http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2012/09/06/2012090602025.html>, 검색일: 

2018.9.8. 
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Ⅱ. 루부탱 v. YSL 사건 개요 및 쟁점

1. 사건 개요

1) 지방법원

루부탱은 YSL이 외피와 밑창이 모두 빨간색의 구두를 출시하자 2011년 1

월 YSL 측에 해당 제품의 철회를 요청하였다. 문제가 된 YSL의 Tribute, 

Tribtoo, Palais, Woodstock의 4가지 모델의 구두 제품은 2010년에 진행된 

YSL의 2011년 cruise collection5)에서 소개된 것으로, 동사에서는 1970년대 

이래 간헐적으로 빨간색 구두를 생산해 왔다.6)

YSL이 루부탱 측의 제품 철회 요청을 거부하자, 루부탱은 상표침해 등을 

이유로 소송을 제기하고, 손해배상 및 가처분신청을 하였다. 이에 대항하여 

YSL은, 레드솔 상표등록의 취소와 비즈니스 관계에 대한 불법적인 간섭 및 

불공정경쟁행위로 인한 손해를 이유로 반소하였다. 본건에서 뉴욕남부지방

법원은 레드솔의 상표성을 부인하고, 루부탱의 가처분신청을 기각하였다.7)

2) 항소심

루부탱의 항소에 미연방 제2순회항소법원은, 패션업계에서 단일색상은 

상표가 될 수 없다는 원심법원의 판단은 1995년 Qualitex 사건에서 결정된 

미연방대법원의 판단과 배치되며, 원심의 판단에 법리의 오해가 있다고 판

시하였다.8) 항소법원은 레드솔의 사용에 의한 식별력은 객관적인 설문조사 

결과로서 입증된다9)고 하였다. 다만, 레드솔의 상표권은 외피의 색상이 빨

  5) 겨울과 봄 사이의 패션시즌을 일컫는 말로, 제품은 매년 11월부터 판매 개시된다. 

  6) Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc., 778 F.Supp.2d 

445, 449 (S.D.N.Y. 2011).

  7) 778 F.Supp.2d at 449-450.

  8) Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc., 696 F.3d 206, 212 (2nd 

Cir. 2012).

  9) 696 F.3d at 226-227.
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간 밑창과 대조되는 경우로 제한되며,10) 따라서 외피와 밑창이 모두 빨간색

의 YSL 구두는 레드솔의 상표침해에 해당하지 않는다고 하였다. 더불어 법

원은 레드솔 상표의 청구범위 즉, ‘구두의 빨강 밑창과 외장의 색이 대조되는 

경우’라는 것이 드러날 수 있도록 서지상 정보에 설명할 것을 명령하였다.11) 

2. 주요 쟁점

항소법원이 레드솔의 권리를 부분적으로 인정함으로써, 원고와 피고 양측 

모두 승소한 셈이 되었다. 원심과 항소심에서의 쟁점은 1) 레드솔의 미적 기

능성 존부에 대한 판단과 2) 단일색채가 패션업계에서 상표가 될 수 있는지

에 대한 문제로 요약될 수 있다.12) 이 항소심 판단은 단일색채도 패션제품의 

상표가 될 수 있다고 인정한 판결로, 관련 업계에 시사하는 바가 크다. 

Ⅲ. 단일색채 상표와 레드솔 출원등록

1. 미연방상표법상 단일색채 상표등록의 법적 근거

무역관련 지적재산권에 관한 협정문(Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights, 이하 ‘TRIPs’) 제15조 제1호13)에서는 상표에 관해, 

 10) 696 F.3d at 228.

 11) 696 F.3d. at 229. 

 12) 696 F.3d at 215.

 13) TRIPs Agreement(as amended on 23 January 2017), Article 15 Protectable Subject 

Matter 1. Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods 

or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of 

constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, 

letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any 

combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where 

signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, 

Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. 

Members may require, as a condition of registration, that signs be visually 
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“… 성명을 포함하는 단어, 문자, 숫자, 도형과 색채의 조합 및 이러한 표

지의 결합은 상표로서 등록될 수 있다 …”고 설명하고 있다. WTO 회원국

에게 서명/비준할 것을 요하고 있는 부속 협정서로서 동 협정문에서는 ‘색채

의 조합’이 무엇인지에 대해서는 별도로 설명하고 있지 않으므로, 협정의 취

지와 규정상의 표현에 비추어 해석할 수밖에 없다.14)

미국에서의 단일색채 상표의 등록 근거는 연방상표법 제45조 상표의 정의

규정에 근거한다. 동조에서 상표란, 상품 또는 서비스에 사용되거나 그 상품 

또는 서비스와 연관지어 출처로서의 기능을 할 수 있는 문자, 호칭, 심벌이

나 고안(device), 또는 그들의 조합이라고 정의되고 있다.15) 이 조항에서 말

하는 ‘심벌’은 색채 등을 배제하지 않으며,16) 특별한 어떤 다른 기능의 수행 

없이, 상품을 구분하고 그 출처를 식별하게 하는 것을 의미한다.17) 동법 제

43조(a)도 단일색채 상표를 보호하는 근거 규정이 되고 있으며, 이 조항은 

그 적용 범위를 정함에 있어 미등록상표뿐만 아니라 트레이드-드레스까지 

매우 광범위한 해석을 허용하는 근거가 되고 있다. 동조항은 출처의 의미를 

협의의 상표에서 지리적인 원산지 외에 생산물의 제조자, 배포업자를 비롯

하여 후원·연관 등도 포함하여 해석할 수 있는 여지를 주고 있다.18)

위 미연방상표법은 Campbell 사건(1949),19) 초록색 John Deere 농기계 

perceptible.

 14) ECJ, Heidelberg Bauchemie, IPPT20040624.

 15) Lanham Act §45(15 U.S.C. §1127). The term “trademark” includes any word, name, 

symbol, or device, or any combination thereof — (1) used by a person, or (2) which a 

person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the 

principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her 

goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to 

indicate the source of the goods, even if that source is unknown. 

 16) In re Clark, 17USPQ 2d 1238, 1240 (TTAB 1990). 

 17) 778 F.Supp.2d at 450.

 18) Lanham Act §43 (15 U.S.C. § 1125). False designations of origin; false description or 

representation (a) (1) Any person who, on or in connection with any goods or 

services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, 

or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or 

misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which— 
 19) Campbell Soup Co. v. Armour & Co., 175 F.2d 795 (3d Cir. 1949).
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사건(1982),20) 핑크색 단열재 사건(1985),21) Qualitex의 녹금색 다림질 패드 

사건(1995)22) 등을 거쳐 오면서 상표의 정의를 확대·수정해 왔다. 미국에서

의 단일색채 상표는 소비자 보호의 공익과 상표권자의 사익 간 균형이라는 

명분하에 오랜 세월 동안 등록되지 못했으나, 1995년 Qualitex 판결23)을 통

해 단일색채의 상표법적 보호가 확장되어 왔다. 

Qualitex 판결 이후, 3M 포스트잇(Post-it)의 노랑색(canary yellow),24) 포장

박스에 사용되는 Tiffany & Company의 파랑(robin’s egg blue),25) Kimberly- 

Clark Worldwide, Inc.의 보라색 니트릴(nitrile) 장갑26) 등의 다양한 단일색

채 상표가 등록되고 있다. 위의 사건들을 포함하는 그간의 단일색채 상표 관

련 주요 판결 내용을 종합해 보면, 단일색채의 상표 적격여부 판단요소는 1) 

상업적 시그니처로서의 상징성, 2) 상표적 사용, 3) 출처로서 기능, 4) 그리

고 비기능적일 것으로 요약된다. 

2. 레드솔 상표의 출원등록 사실관계

문제가 된 루부탱의 레드솔 상표는 2000년 프랑스에서의 상표출원을 시작

으로 3가지 유형을 거쳐 진화되어 왔다. 미국에서의 레드솔은 2001년 처음

으로 출원되었으나, 곧 포기되었고, 그 후 2006년의 출원을 거쳐 3D 도면을 

첨부한 2007년의 출원은 2008년 등록되었다. 레드솔 상표의 출원과 등록에 

관한 자세한 사실관계는 다음과 같다. 

1) 출원 유형Ⅰ

레드솔의 최초 상표출원은 2000년 11월 29일 프랑스상표청을 통한 시도

 20) Deere & Co. v. Farmhand, Inc., 560 F.Supp. 85 (S.D. Iowa 1982).  

 21) In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116 (C.A.F.C 1985).

 22) Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Inc., 514 U.S. 159 (1995).

 23) 514 U.S. 159.

 24) US 2390667, Reg. date 2000.10.3.

 25) US 2359351, Reg. date 2000.3.28.

 26) US 3099894, Reg. date 2006.3.14.
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[그림 2-1, 이하 ‘출원Ⅰ(프)’]인 것으로 보인다.27) 해당 출원은 니스분류 신발에 

해당하는 IC 025류를 상품으로 지정하고, “Semelle de chaussure de 

couleur rouge”(빨간색의 구두 밑창)으로 상표를 설명하고 있다.

미국에서의 레드솔은 미연방상표법 제1조A와 제44조(d)항28)에 규정된 외

국 출원에 근거한 우선권 주장을 통해, 2001년 5월 23일 IC 025, US 022, 

039, G & S “foot wear”를 서비스 및 상품으로 지정하여 시도된 출원이다[그

림 2-2, 이하 ‘출원Ⅰ(미)]’.29) 이 출원에서 상표의 구성은 구두의 밑창에 적용

된 빨간색으로서(“The mark consists of the color red as applied to the bottom of 

soles of shoes … The color red is claimed as a feature of the mark.”), 도면에서

는 점선을 이용해 표장의 위치를 표시하였다. 이 미국 출원은 등록되었으나, 

2002년 9월 포기되었다. 

2) 출원 유형Ⅱ

2006년 프랑스 출원30)을 기반으로, 미국에서의 2번째 출원이 2006년 3월 

8일을 우선일로 동년 8월 29일 진행되었다. 이 표장의 미국 내 출원은 미연방

상표법 제66조(a)31)상의 국제상표출원제도를 이용한 미국 상표출원에 관한 

 27) French Filing No. 3067674.

 28) Lanham Act §44 (15 U.S.C. §1126). (d) An application for registration of a mark 

under sections 1051, 1053, 1054, or 1091 of this title or under subsection (e) of this 

section filed by a person described in subsection (b) of this section who has 

previously duly filed an application for registration of the same mark in one of the 

-40- November 25, 2013 countries described in subsection (b) of this section shall be 

accorded the same force and effect as would be accorded to the same application if 

filed in the United States on the same date on which the application was first filed in 

such foreign country: 

 29) US Ser. No. 76261832.

 30) French Reg. No. 063414903.

 31) Lanham Act §66(a)(15 U.S.C. §1141f). (a) Requirement for Request for Extension of 

Protection.--A request for extension of protection of an international registration to 

the United States that the International Bureau transmits to the United States Patent 

and Trademark Office shall be deemed to be properly filed in the United States if 

such request, when received by the International Bureau, has attached to it a 

declaration of bona fide intention to use the mark in commerce that is verified by the 
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규정을 근거로, 2008년 1월 29일자로 등록32)되었다(그림 2-3, 이하 ‘출원Ⅱ’). 

애초의 상표설명에는 “빨간색”을 청구한다고만 기재되어 있어, 몇몇 수리

관청에서는 색상 자체뿐만 아니라 그 표장을 어디에 적용될 것인지에 대한 

의문이 제기되었다.33) 현재 미국상표청에 등록된 이 상표의 설명에는, “The 

color(s) red is/are claimed as a feature of the mark. The color red appears 

in the design representing a stylized red sole.”라고 명시됨으로써 권리를 청

구하는 표지의 색상과 그 적용 위치를 밝히고 있다. 이 출원Ⅱ에 지정된 상품

과 서비스 코드는 IC 018, 025, US 001, 002, 003, 022, 039, 041이다.  

루부탱은 출원서상의 제18류 상품인 동전지갑의 지퍼 풀(zipper pull)로 이 

표장을 3차원적으로 사용한 것을 제외하고는 구두 관련하여 광고나 구두 상

자 어디에서도 이 상표를 사용하지 않은 것으로 보인다.34) 

3) 출원 유형Ⅲ

출원Ⅱ이후, 미연방상표법 제1조A를 근거로 한 출원이 2008년 1월 1일자

로 등록되었다.35) 이 출원에 첨부된 도면에서는 구두의 모양이 입체적으로 

표현되었고, 지정상품 및 서비스에 대해서는 앞선 출원Ⅰ의 “foot wear”에서 

“women’s high fashion designer footwear”로 그 범주를 보다 구체화36)하였

다(그림 2-4, 이하 ‘출원Ⅲ’). 동일한 권리범위를 내용으로 하는 표장이 2011년 

applicant for, or holder of, the international registration.

 32) US Reg. No. 3376197.

 33) Hocking, Anne H. & Desmousseaux, Anne, “Why Louboutin Matters: What Red 

Soles Teach Us about the Strategy of Trade Dress Protection”, The Law Journal of the 

International Trademark Association, Vol.105, No.6(2015), p.1343.

 34) Ibid., p.1344. 

 35) US Reg. No. 3361597, Reg. Date: 2008.1.1.

 36) 루부탱의 원심에서는, 전 출원에서보다 구체화된 이 상품의 범주에도 여전히 불명확한 

점이 있다고 지적하고 있다. “women's high fashion “designer footwear”, 이 설명은 

USPTO에 등록된 하이힐 도면뿐만 아니라 모든 스타일의 신발류를 포괄할 만큼 충분히 

포괄적이라는 것이다. 루부탱은 flat shoes, wedges, 또는 kitten 힐에 빨간색 밑창이 적

용되었다 하더라도 침해를 주장하지 않을 것이라고 했지만, “shoe sole, in the color red”

로 청구된 자사의 프랑스 등록을 주장하며, Zara France를 상대로 상표권을 주장하였다; 

778 F.Supp.2d at 456.
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10월 25일 프랑스상표청에 출원되었다.37) 

이 등록건의 현재 상표설명에는 YSL과의 2012년 분쟁 당시 법정의 명령

에 따라, “The mark consists of a red lacquered outsole on footwear that 

contrasts with the color of the adjoining (‘upper’) portion of the shoe.”라

는 내용이 추가 보정된 상태이다. 즉 레드솔의 권리는 빨간 밑창과 인접색이 

대조되는 경우로 제한된다는 것이다.

출원 유형Ⅲ은 색상이 적용되는 위치가 명확히 제시되었다는 점, 도면이 

출원인이 의도한 표장 사용의 현실을 동일하게 표현하고 있다는 점에서 출원 

유형Ⅰ과 Ⅱ에 비교하여 구분되고 있다. 또, 출원Ⅰ과 Ⅱ에서의 “red under 

sole”이라는 상표의 설명은 신발류 외 서지정보상의 다른 상품류의 상표로 

기능하기 어려웠으나,38) 출원 유형Ⅲ에서는 이러한 단점이 개선되었다.

Ⅳ. 레드솔 상표권 인정의 문제점

그동안 미국 법정은 패션제품의 색상상표의 상표성과 관련하여, 상품에 

적용된 출처 식별의 의도로서의 차별적인 모노그램이나 무늬패턴에 상표성

을 인정해 왔다.39) 루이비통의 모노그램40)과 버버리 체크무늬41) 등이 그러

 37) French Application No. 3869379. (CTM 8,845,539 filed on January 29, 2010).

 38) Hocking & Desmousseaux, op. cit., p.1347. supra note 33).

 39) 778 F.Supp. 2d at 451.

<그림 2> 레드솔 상표: 좌로부터 출원 유형Ⅰ(2-1프, 2-2미), Ⅱ(2-3), Ⅲ(2-4)
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한 예로, 이들은 두 가지 색 이상의 복합색으로 구성되었다.  

레드솔의 상표성 분석의 복잡성은 바로 레드솔이 1) 단일색채로 구성되었

다는 점, 2) 지정상품이 패션제품이라는 점, 그리고 3) 패션제품에서 색상은 

제품을 구성하는 디자인 요소라는 점에 있다. 다음에서는 앞서 소개한 본건

의 원심과 항소심에서의 두 주요 쟁점을 중심으로, 레드솔 상표권 인정의 문

제점을 정리해 보고자 한다.

1. 레드솔에는 미적 기능성이 있는가?

피고 YSL 측은 레드솔의 상표등록 취소를 주장하기 위한 항변 논리로서 미

적 기능성 원리를 제시하였다. 상표가 기능적이란 말은 “상표적 목적 이외의 

의미”를 함축하는 것으로서,42) 상표의 기능성 여부 판단은 실용적 기능성

(utilitarian functionality)과 미적 기능성(aesthetic functionality)으로 구분하여 검

토될 수 있다. 특정한 형태나 색채와 같은 미적인 요소가 제품의 사용에 필수

불가결한 경우는 실용적 기능성으로, 그리고 그 미적인 호소력이 제품의 마

케팅이나 상업적 성공의 주요 요인으로 판단되는 경우에는 미적 기능성으로 

판단한다. 이외에도 어떤 미적 요소가 일반적으로 사용되는 경우에는 일반적

인 제품(generic products)의 기준을 적용하여 등록이 부정될 수 있다.43)44) 

상표의 미적 기능성 판단에는 해당 특징의 고유성과 독점적 사용 기간의 

정도, 경쟁업체들의 불이익 여부, 제품에 대한 수요와 상표와의 불가분 관계 

여부 등의 요인들이 검토될 수 있다. 이는 표장 내에서 미적 요소와 그로 인

해 파생된 실제 효과 사이에 명확한 상관관계가 있는 경우와 특정 업체가 어

떤 특징을 장기간에 걸쳐 독점적으로 사용하는 경우에는 그 요소의 미적 기

 40) Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc., 454 F.3d 108, 116 (2nd Cir. 

2006). 

 41) Berberry Ltd. v. Euro Moda, Inc. No 08 Civ. 5781, 2009 WL 1675080.

 42) 이경규, “상표의 식별력과 기능성”, 󰡔산업재산권󰡕, 제16호(2004), 330면. 

 43) Idid., p.330.  

 44) 김원오, “색채 자체의 상표로서의 출원 및 등록적격성에 관한 비교법적 고찰”, 󰡔창작과

권리󰡕, 제53권(2008), 50-51면.
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능성 주장에 유리하게 작용할 수 있다. 문제의 그 미적 요소로 인해 효과가 

파생된다면 기능적인 것으로, 경쟁업체들도 그 미적 요소를 활용하고자 하였

을 것이기 때문이다. 그러나 상품에 대한 수요가 상표 자체와 불가분의 관계

에 있다면, 그 표장은 기능적이지 않은 것으로 판단할 가능성이 높다. 단지 

아름다운 것을 넘어서, 소비자들에게 매력을 느끼도록 하는 긍정적인 성질을 

획득한 경우 상표로서 고양된 지위를 갖는다.45) 수요를 유인할 만큼의 외재

적 가치를 획득한 표장, 예컨대 성공과 부의 상징을 획득한 표장의 그 외재적 

가치는 기업의 노력에 기인할 것이므로 기능적이라 보기 어려운 것이다. 

표장의 기능성이 인정되면 상표법적 보호에서 제외되므로, 침해 주장에서 

유리한 방어 수단이 될 수 있다. 기능성 원리에 의한 상표등록 거절은 특허

법46)에 기초한 법리로, 제한된 기간 동안 발명가에게 신제품의 디자인이나 

기능에 대한 독점권을 허여함으로써 발명을 독려하기 위한 것이다. 미적 기

능성이 쟁점이 된 사건으로는 다음의 사례들이 있다. 

초록색의 완제품 농기구 생산 선도업체인 Deere社의 사건에서, 법원은 동

사가 생산·사용한 농기구의 형상과 초록색의 기능성을 인정하였다. Deere

사는 자사의 트랙터 프런트-엔드 로더(front-end loader, 삽으로 흙을 파서 운반

하는 기계)와 유사한 모양과 색상의 로더를 생산하는 Farmhand社를 상대로 

불공정경쟁행위를 이유로 소송을 제기하고, Farmhand가 초록색을 사용하

지 못하도록 사용금지명령을 신청하였다. 로더의 형상과 관련하여 법원은, 

원고의 보호 신청에 부응할 수 있기 위해서는 대체 디자인의 가능성이 있어

야 하는데, 이 경우에는 그러한 가능성이 없다고 판단하였다.47) 문제가 된 

초록색에 관해서도, 농부들은 그들의 장비가 서로 어울리기를 원한다는 

Farmhand 측의 주장을 받아들여, 고유의 John Deere 초록색과 로더의 형상

에 대한 기능성을 모두 인정하였다.48) 지방법원은, 원고 Deere 측이 문제가 

 45) 이재경, “패션디자인 보호에 있어 미적 기능성―Louboutin 항소심 판결의 평석”, 󰡔일감

법학󰡕, 제30호(2015), 371-376면. 

 46) 35 U.S.C. §§154, 173.

 47) 560 F.Supp. at 96.  

 48) 560 F.Supp. at 98.
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된 로더의 형상과 색상에 대한 2차적 의미와 혼동가능성의 입증에 실패하였

다고 판단하였고, 이 원심은 항소심49)에서도 유지되었다. 

미적 기능성을 판단한 또 다른 사례로, Wallace社는 자사가 “GRAND 

BROQUE”로 명명한 장식이 적용된 은식기류에 대해 트레이드-드레스라고 

판단하고, 유사한 풍의 제품을 생산한 Godinger Silver Art社를 상대로 이를 

침해했다는 이유로 예비금지명령을 청구하였고, 기각되자 항소하였다. 항소

법원은 문제의 바로크 스타일 패턴의 경우는 은식기류 제품에서 기능적 요

소이기 때문에 상표적 보호를 불허한다고 하였다. GRAND BROQUE 패턴

의 상표적 보호를 인정하는 경우, 은식기류 시장에서 소비자의 수요가 있는 

문제의 디자인 스타일 전체에 대한 사용이 불가능한 정도여서 경쟁업체들의 

불이익이 크다50)는 것이다. 즉 법원이 문제의 패턴에 대해 미적 기능성을 인

정한 것이다.

그렇다면 레드솔에는 미적 기능성이 있는가? 루부탱 항소심법원은 YSL의 

빨간 단색 구두가 루부탱의 레드솔 표장(레드솔과 대조되는 경우로 제한된 보정

된 레드솔 상표)의 침해에 해당하는 것이 아니므로 레드솔 표장의 기능성 여

부에 대한 검토와 언급의 당위성이 없다51)고 하면서, YSL이 제기한 레드솔

의 미적 기능성에 대한 실질적인 판단을 유보한 채 불분명한 입장으로 사건

을 종결하였다.52) 레드솔의 상표권이 유지되었다는 점으로 볼 때에는 법원

이 빨간색 밑창의 미적 기능성을 부인한 것으로 보아야 할 것이지만, 동시에 

YSL의 상표침해는 없다고 판단하였다는 점에서는 레드솔의 미적 기능성을 

인정한 것이라고 볼 수 있다. 

항소법원은 레드솔의 미적 기능성 에 대한 분명한 입장의 표명 대신, 표장

의 기능성 존부를 판단하는 테스트를 제시하는 등 원론적인 접근만 시도하

였다. 판결문에서는, 먼저 실용적 기능성을 판단하는 Inwood 테스트53)를 

 49) Deere & Co. v. Farmhand, Inc., 721 F.2d 253 (8th Cir. 1983). 

 50) Wallace Internatioal Silversmiths, Inc.., Godinger Silver Art Co., Inc., 916 F.2d 76, 

77, 81 (2nd Cir. 1990).

 51) 696 F.3d at 212.

 52) 이재경, op. cit.,  p.361, supra note 45).



조경숙 ― 루부탱社의 레드솔 단일색채 상표 인정여부에 대한 고찰  51

통해 해당 미적 요소의 실용적 기능성 존부를 판단하고, 기능성이 없는 것으

로 판단되었다 하더라도 Qualitex 테스트 즉, 경쟁의 관계에서 유의한 효과

를 갖는지의 여부를 검토해야 한다고 판시하고 있다. 특정 미적 요소가 경쟁 

관계에서 유의한 효과가 없을 때 상표적 보호가 가능하다는 것이다.54)

레드솔의 미적 기능성 판단과 관련하여, 본고에서는 다음의 측면을 강조

하고자 한다. 첫째는 창작적 기능성(creative function)의 관점이다. 원심에서 

YSL은 문제가 된 자사의 구두 밑창에 빨간색 옷칠을 한 이유로 그저 소비자

들이 선호하기 때문이라고 설명하기보다는, 1) 제품 전체를 단색으로 처리

함으로써 그 외양을 완성하고, 2) 중국풍의 광택은 아름답다는 이미지를 불

러일으키기 위해서55)라고 설명하였다. YSL 측이 제시한 이 논리는 디자인의 

목표를 구체적으로 말한 것으로, 미적 기능성을 설명하는 논리로 매우 적절

하였다.56) 즉 패션 디자인의 행위와 높은 상관을 보여준 증언으로서 창작적 

기능성을 강조하고 있다. 

원심법원은 YSL 측의 주장을 수용하는 듯 레드솔의 미적 기능성을 인정하

는 취지의  다음과 같은 설시를 하였다. 즉, 색은 근본적으로 창작적 기능을 

수행하는 것으로서, 창작자가 상상하는 정신적 세계에 대한 아이디어를 묘

사하고, 의도한 효과를 불러일으키는 수단이며, 심미감을 창출한다고 하였

다. 제품의 외관은 가치를 형성하므로,57) 심미감을 형성하는 요소로서 색상 

자체가 기능적이라는 것이다. 패션은 회화와 마찬가지로 취향의 문제를 내

포하고 있어서 필수불가결하게 색에 대한 의존성이 있으며,58) 이에 패션산

업에서 단일색채의 상표성은 부정되어야 한다는 것이다.59)

 53) 해당 미적 요소가 1) 상품의 이용이나 목적에 필수적인지, 2) 비용 또는 품질에 영향을 

미치는지의 관계를 검토할 것을 내용으로 하는 테스트이다; Inwood Laboratories, Inc. 

v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844 (1982).

 54) 696 F.3d at 220. 

 55) 피고 준비서면, 36쪽. 

 56) 이재경, op. cit., pp. 365-366. supra note 45). 

 57) 778 F.Supp.2d at 453.

 58) 778 F.Supp.2d at 452.

 59) 778 F.Supp.2d at 457.
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레드솔의 권리를 부분적으로 제한하였기에 경쟁업체들은 구두 밑창이 아

닌 다른 부분에는 얼마든지 빨간색을 사용할 수 있고, 이는 표현 방식을 방

해하는 것이 아니라고 한다면 이는 표현의 방식과 창작의 방해 가능성에 대

해 간과하는 것이다. 이 관점은 권리자 외의 경쟁업체가 레드솔 상표권의 침

해로부터 자유롭기 위해서는, 빨간색을 밑창으로 하여 대조되는 어떤 색상

의 구두도 생산할 수 없게 되기 때문이다.60)

둘째는 레드솔의 미적 기능성과  관련하여 경쟁자에게 미칠 중대한 불이익

(significant non-reputation-related disadvantage)의 여부에 대한 판단의 필요성이

다. 미적 기능성의 존부를 가리는 궁극적인 테스트로서, 미적 요소를 포함하

는 표장의 상표권 인정이 업계의 경쟁을 현저하게 방해하는지의 여부61)의 중

요성이 Qaulitex 사건에서 강조되었음은 전술하였다. Qualitex 테스트 분석은 

그 후 TrafFix 사건62)에서도 반복되었다. TrafFix 사건에서 피고는 풍력의 저

항에도 직립이 가능하도록 하는 이중 스프링 메커니즘(dual spring mechanism)

의 표지 스탠드(sign stand)에 대해 트레이드-드레스를 주장하였고, 미연방대

법원은 문제의 디자인은 2차적 의미의 식별력이 인정되지만, 배타적 권리의 

허여가 어렵다63)고 판단하였다. 이 디자인의 성공은 바로 그 장치의 작동에 

있어 다른 디자인이 시도될 필요조차 없음64)에 기인한다는 것이다. 이 판시

는 경쟁자에 대한 불이익의 여부에 대한 판단의 필요성을 시사하고 있다. 

Qualitex 사건에서 미연방대법원이 Qualitex의 다림질 패드에 녹금색을 

상표로 사용하는 것이 기능성 원리의 법리에 배치되지 않는다고 판단한 것

은, 해당 색의 사용이 다림질 패드의 이용이나 목적에 필수적이지 않고, 생

산 비용이나 품질에도 영향을 주지 않으며, 오염을 눈에 띄지 않도록 하는 

몇 가지의 색상이 있긴 하지만 관련 업계에서 녹금색에 대한 경쟁적인 수요

 60) 조경숙, “위치상표의 보호요건과 심사실무를 위한 비판적 논의―패션제품을 중심으

로”, 󰡔지식재산연구󰡕, 제11권 제4호(2016), 130-131면.

 61) 514 U.S. at 170.

 62) TrafFix Devices, Inc., v. Marketing Displays, Inc. 532 U.S. 23, 35 (S.Ct. 2001).

 63) 532 U.S. at 36.

 64) 532 U.S. at 35.
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는 없으므로,65) 색채가 상표로 사용되는 것이 방해될 이유가 없다고 보았기 

때문이다. 그러나 구두의 경우에는 이 다림질 패드의 경우에서와 같이 특정 

색에 대한 수요가 경쟁적이지 않다고 할 수 없을 것이다. 경쟁적 필요성

(competitive necessity)66)의 명분 아래 대체 디자인의 가능성을 따져 볼 때, 

파란색 밑창 구두가 빨간색 밑창 구두로 대체되어도 디자이너가 의도한 컨

셉트와 스타일의 표현에 지장이 없을까? 지장이 있다면, 이는 경쟁적 필요성

이 인정된다는 의미일 것이다.

셋째는, 레드솔의 미적 기능성을 부인하기에 앞서, 구두의 밑창에 빨간색

을 출처 식별표지로 주목한 제화업체는 루부탱뿐만이 아니라는 사실도 함께 

고려되어야 한다는 점이다.

루부탱이 빨간색 밑창을 전방위적으로 거의 독점적으로 사용하여 왔다는 

점은 레드솔의 기능성을 부정하기에 적절한 근거67)가 될 수 있을 것이다. 구

두의 밑창이 매우 희귀한 위치이고 또, 기존에는 검정이나 베이지와 같은 색

상이 통상적으로 사용되었기에 루부탱의 빨간색 독점이 지지되어야 한다68)

는 주장도 설득력이 없지 않다. 그러나 구두의 밑창은 제화업계에서 오래전

부터 상표의 부착 위치로 주목받아 왔다. YSL이 밑창까지 빨간 단색의 구두

를 1970년대 이래 생산해 왔음69)은 앞서 소개하였다. 독일의 남성화 제조사

인 Lloyd社는 루부탱보다도 20여 년이나 앞선 1968년부터 줄곧 빨간색 띠를 

구두 뒷굽 바닥에 적용·상품화하면서 1998년에는 독일특허상표청에 상표

등록70)하였다. 이탈리아 브랜드 VIBRAM이 밑창에 8각형의 노란색 표장을 

부착하기 시작한 것이 1969년71)의 일로, 이후 그 표장은 회사의 상징이 되었

 65) 514 U.S. at 166.

 66) Au-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of America, Inc., 457 F.3d 1062, 1071 (9th 

Cir, 2006).

 67) 이재경, op. cit., p.366, supra note 45).

 68) Gorman, Daniel E., “Protecting Single Color Trademarks in Fashion after Louboutin”, 

Cardizi Arts & Ent. L. J., Vol.30(2012), pp.378-379. 

 69) 778 F.Supp. 2d at 449.

 70) DPMA No. 39504594, Registration date: 1998.4.23, Type of mark: Figurative mark.

 71) Vibram Corporation, “Vitale Bramani, We Got Sole. Since 1937”, Vibram Corporation, 

<http://us.vibram.com/company/about/history/>, 검색일 2018.9.10.
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다. VIBRAM의 미국내 제조사 Quabuag Rubber社가 Fabiano Shoe社를 상

대로 제기한 상표침해소송72)에서 그 상표의 유효성을 인정받은 바 있다.

빨간색을 사용한 기업의 칼라 마케팅은 루부탱 외에도 위의 로이드社를 비

롯하여 독일특허상표청에에 출원된 JOOP 청바지 뒷주머니 우측 상단에 붉

은색 태그의 느낌표 표장,73) 2000년 당시 유럽공동체 상표청에 출원된 붉은

색 나사 가위,74) 미국 특허상표청에 등록된 셔츠의 뒷목과 어깨선을 따라 구

성된 빨간색 띠75) 등의 예에서 보듯이 다양한 제품에 활용되어 온 색상이다. 

이상에서 살펴본 바와 같이, 밑창과 빨간색은 높은 가시성과 시각적 흡입

력으로 인해 신발류에서 이미 오래전부터 활용되어 왔다. 이러한 사실은 신

발에서 밑창이라는 위치와 제품에서 빨강이라는 색상의 기능성을 설명 가능

하도록 하는 요인이 되고 있다.

2. ‘Red’의 소통에는 혼동이 없을까?

Qualitex 사건에서 단일색상의 상표 사용을 반대하는 근거로 피고측 

Jacobson Production社는 유사상품에 유사색상을 사용하는 경우 색조(色
調)76)의 혼동으로 인하여 법적 분쟁에서조차 판단을 곤란하게 한다는 주장

을 전개하였다.77) 이 색조혼동론(shade confusion theory)은 단일색채의 상표

등록에 소극적인 태도는 육안으로 구분 가능한 색채의 수가 오백만~천만 이

상이라는 과학적 연구결과와 색채를 정하는 객관적인 칼라매칭 시스템이 실

용화되었다는 사실을 고려할 때, 그 주장의 타당성을 잃을 수밖에 없다.78) 

 72) Quabaug Rubber Co. v. Fabiano Shoe Co., 567 F.2d 154 (1st Cir. 1977). 

 73) DPMA No. 39410795, Registration date: 1999.2.4, Type of mark: Other type of mark.

 74) CTM Application No. 001777176, Zwilling J.A. Henckels AG. 

 75) US 3231920, Reg. date: 2007.4.17.

 76) 색조(色調, shade, tone)란 명도와 채도의 복합적인 효과로서 색상과는 상관없이 채도

를 낮추어 색상에 약간의 변화를 주는 것을 말한다; 이연순, 󰡔직물디자인󰡕, 형설출판사, 

1996, 90면; Holtzschue, Linda, Understanding Color, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 

Inc., New York, 2002, p.136.

 77) 514 U.S. at 167.

 78) 배대헌, “단일색채의 상표등록 여부에 관한 검토―Qualitex 사건판결을 중심으로”, 󰡔지
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이 이론은 Master Distributors 사건을 담당한 제8연방순회법원에서도 부인

된 바 있다. 즉, “특정 색을 보호하는 것이 다소 색조 혼동의 문제를 초래하

겠지만, 유사 문자상표 간에 혼동가능성을 결정하는 것보다 더 어렵지는 않

다79)는 것이다.

루부탱은 이러한 혼동의 가능성을 최소화하기 위해 본건을 진행하는 과정에

서 레드솔의 빨강을 Panton 텍스타일 칼라시스템의 No. 18-1663TP ‘Chinese 

Red’로 고정하였다.80) 국제적인 칼라매칭 체계인 Panton 시스템을 도입함

으로써, 루부탱은 권리를 주장하고자 하는 ‘Red’에 대해 보다 객관적인 명확

성을 띠게 되었다. 

그러나 칼라매칭 시스템을 통한 색상의 고정에도 불구하고, 수요자들 간

에 색상을 인식하고 소통함에 있어 혼동의 문제는 여전히 존재할 것이다. 이

는 인간이 제품의 색을 육안으로 감지하고 뇌를 통해 인지하여, 타인과 소통

하는 과정에서 제품의 색은 매우 제한된 언어로 표현되기 때문이다. 예컨대, 

레드솔의 18-1663TP Chinese Red가 아닌 18-1664의 Fiery Red는 물론, 

18-1663보다 훨씬 채도가 낮은 18-1658의 Pompiean Red, 심지어 17-2127 

Shocking Pink를 적용한 구두가 있다면, 수요자들은 이들 구두를 모두 ‘빨간

색’ 구두로 소통하게 될 가능성이 크다. 즉 수요자들이 빨강이라고 지칭할 

수 있는 색채의 스펙트럼은 매우 넓고, 따라서 붉은 톤의 하이힐 여성 슈즈

는 모두 루부탱을 출처로 인식하게 될 혼동가능성이 있다.  

위에서 언급한 소통에서의 혼동가능성에 추가하여, 경쟁업체들이 ‘침해의 

우려 없이 사용할 수 있는 빨간색의 범위를 어디까지 허용할 것인가’의 문제

도 심도 있는 검토가 요구되는 사안이다. YSL은, 문제가 된 자사의 구두 모델

들은 정확하게 Panton 18-1663TP가 아님에도 불구하고, 레드솔의 ‘Chinese 

Red’와 너무 유사한 톤을 사용하였기 때문에 권리를 침해한 것이라는 루부

탱 측 주장의 부당함을 호소하였다. 이러한 법적 딜레마에 대해, 루부탱은 

식재산논단󰡕, 제1권 제1호(2004), 224면.

 79) Master Distribs. v. Pako Corp., 986 F.2d 219, 223 (8th Cir. 1993).

 80) 778 F.Supp.2d at 455. 
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법원이 18-1663TP 경계 상하 일정 수준으로 하는 금지 구간을 정하고, 그 구

간 내에 포함된 모든 색조의 사용을 금지·선언해 줄 것을 제안하였다.81) 루

부탱의 이러한 제안은 Olay 판결82)을 참조한 것으로서, 이 사건에서 법원은 

피고 Cococare Product가 Olay의 트레이드-드레스인 분홍색과 Panton 시스

템의 기준에서 적어도 40% 다른 식별 가능한 색을 사용하도록 판결한 바 있

다. 그러나 이와 같이 금지 색조의 구간을 선언하는 경우, Chinese Red도 여

타의 색과 마찬가지로 여러 색으로 혼합되어 조색(調色)되는 것이어서, 예컨

대 RGB(red, green, blue), HSB(hue, saturation, brightness), 또는 CMYK(cyan, 

magenta, yellow, black) 등의 다양한 색조합 메트릭스 가운데 어떤 메트릭스

를 어떤 기준으로 사용할 것인지의 문제가 다시 제기될 수 있다.83) 이는 경

쟁자들이 제품생산 시 침해의 우회를 위한 조색과 Qualitex 사건에서 제기되

었던 법적 판단의 애로를 해결하기가 쉽지 않음을 말해 주는 것이다.

항소법원은 루부탱이 2차적 의미를 획득한 것은 빨간색 외피에 빨간색 밑창

의 출원에 따른 것이 아니라, 외피와 대조되는(“… Louboutin has not established 

secondary meaning in an application of a red sole to a red shoe, but only where 

the red sole contrasts with the ‘upper’ of the shoe.”) 빨간 밑창의 경우84)라고 하

였다. 이는 ‘대조’를 가늠할 수 있는 기준을 어떻게 정할 것인가에 관한 추가적

인 문제가 제기될 수 있어, 또 다른 혼동의 가능성을 제공하고 있다.

3. ‘Red’는 고갈되지 않을 것인가? 

색채고갈론(color depletion theory)은 Campbell85)과 Qualitex86) 등의 사건에

서 피고 측의 항변논리로 주장되었다. 이 논리는 색채는 한정되어 있고 특정인

 81) 778 F.Supp.2d at 455-456. 

 82) Olay Co., Inc. v. Cococare Products, Inc. 218 U.S.P.Q. 1028 (S.D.N.Y. 1983).

 83) 778 F.Supp.2d at 455-456.

 84) 696 F.3d at 228.

 85) 175 F.2d at 798. 

 86) 514 U.S. at 168-169. 
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에게 색상에 대한 독점적 권리를 허여하는 경우, 곧 경쟁자도 독점할 수 있는 

색을 확보하고자 할 것이어서 종국에는 이용할 수 있는 색이 고갈되고, 경쟁자

가 색채를 이용할 수 없게 됨으로써 경쟁을 방해하게 될 것이라는 것이다. 

선행연구87)에서는 레드솔의 상표권 인정을 부정하였던 원심법원이 다음

의 사실을 인지하는 데 실패했다고 주장한다. 첫째, 한 색채에는 색상, 명도, 

채도를 포함하는 특수한 속성이 있다는 점, 둘째, 인간의 육안으로 구분가능

한 색상의 수가 매우 많고, 그리고 기술의 발전으로 제품에 동일한 색상을 

반복 생산가능하기 때문에, 어느 한 색채로 인해 경쟁이 방해되고 색채가 고

갈된다는 이 이론은 색조혼동론과 함께 설득력이 없다는 것이다.

과연 ‘Red’는 고갈되지 않을 것인가? 레드솔을 인정하는 경우 빨간색이 고

갈될 가능성에 대한 우려는 이미 원심에서 제기되었다. 원심은 루부탱의 빨

강 색채 스펙트럼의 독점 가능성에 대해 설시하고 있다. 루부탱은 자사가 권

리화한 ‘Red’를 비롯하여 다양한 유사 색조로 마케팅 할 수 있지만, 경쟁업체

들에게는 이러한 색조의 사용이 허용되지 않을 가능성이 있다88)는 것이다. 

레드솔의 상표권을 인정하고자 하는 입장에서는, 레드솔 표장의 적용 위

치와 청구된 색상 자체가 업계에서 매우 드문 경우로, 이러한 사실로 인해 

루부탱의 표장을 다루는 것이 단일색의 사용이 일상적이고 따라서 색채 고

갈의 위협이 명백할 수 있는 블라우스나 핸드백류를 다루는 것보다 덜 독점

적인 것으로 취급되어야 한다89)고 주장한다. 주장되는 바와 같이, 구두 밑창

에 단일색채를 사용하는 것이 블라우스나 핸드백과 같은 단품에서의 경우보

다 덜 독점적일 수 있다는 점은 부인하기 어렵다. 또, 주목받지 못했던 밑창

에 색채를 부가하여 부와 성공의 이미지, 화려함과 매력 등의 가치를 유도해 

낸 루부탱의 기업적 투자와 노력을 부인하는 것도 사회적 정의에 부합하지 

않을 것이다. 그러나 색채고갈론을 부인하기에 앞서, 다음의 질문들을 제시

해 보기로 하자. 

 87) Gorman, op. cit., pp.378-379. supra note 68). 

 88) 778 F.Supp.2d at 454-455. 

 89) Gorman, op. cit., p.378. supra note 68).
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우선, 만일 제3자가 루부탱 레드 18-1663TP에 근접해 있는 유사 빨간색을 

이용하여 구두를 생산하였다면, 그 제3자는 루부탱의 권리인 18-1663TP가 

아니라는 이유로 상표침해에서 자유로울 것인가? 이때 루부탱은 권리자로서 

침해를 주장하지 않을 것인가? 이러한 경우에 혼동의 가능성이 존재하기 때

문에 제3자는 침해의 혐의에서 자유롭지 못할 것이며, 실제로 루부탱은 YSL

를 상대로 침해를 주장하였음을 앞 절 색조혼동론에서 언급하였다. 루부탱

은 18-1663TP만 독점하였지만 샛빨강에서부터 불그스름한 빨강을 포함하여 

검붉은 빨강까지를 포괄하는 넓은 영역대의 붉은 계열의 색채 스펙트럼에서 

대부분의 색상을 소유한 것과 다를 바 없게 된다. 그러므로 결국 빨강의 영

역은 루부탱 외에는 사용할 수 없는 고갈된 색이 될 것이다.

그렇다면 다음은, 루부탱의 권리범위에 해당하지 않는 빨간색 외의 색상이 

밑창에 적용되는 경우는 레드솔의 영향력에서 자유로울 수 있을 것인지에 대

해 생각해 보기로 하자. ‘구두 밑창’에 ‘빨간색’은 ‘루부탱’ 구두라는 인식이 수

요자들간에 확산되어 있는 상황에서, 루부탱의 권리로 확보된 빨간색 외의 

예컨대, 파랑색이 사용된다 하더라도 수요자들은 파랑색 밑창 구두 역시 루

부탱을 출처로 인식하게 될 가능성이 있다.90) 루부탱과의 제휴(cooperation), 

인가(approval) 내지는 계절감을 살리거나, 루부탱 수요자들의 다양한 색상 

취향을 고려한 디자인적 변형, 또는 기획에 의한 ‘특별,’ ‘한정판,’ ‘에디션’ 등

으로 오인될 수도 있을 것이다. 

 강렬하고 화사한 꽃무늬 패턴이 밑창 전체에 적용되는 경우에도 즉, 루부

탱의 권리범위와 거리가 먼 미적 특징이 적용되는 이 경우에도 파랑색 밑창

의 경우와 마찬가지로 어떤 형태로든 영업상의 연관 관계로 오인될 가능성

을 제공할 것이다. 결국 단일의 색상이 구두 밑창이라는 위치에 결합·고정

되어 상표로서 독점이 허용됨에 따라, 동일 위치에 권리 외의 미적 효과에 

대한 독점까지도 허용하는 결과가 초래되는 것이다. 

모노그램을 둘러싸고 Dooney & Bourker과의 사이에서 제기된 루이비통 

 90) 조경숙, op. cit., 131-132면. supra note 60).
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사건은 표장의 변형적 이용에도 상표적 독점효과가 발생함을 잘 보여 준다. 

이 사건은 2002년 루이비통이 오랜 세월을 거쳐 형성한 자사의 전통적인 트

왈(Toile) 모노그램을 아티스트와의 협업을 통해 재해석·시도한 것이 발단

이 되었다. 당시의 협업 작가 이름을 딴 무라카미(Takashi Murakami) 라인은 

루이비통의 기존의 보수적 이미지를 성공적으로 탈피하는 데 기여한 것으로 

평가되었다. 루이비통의 이 변형적 시도는 Dooney & Bourke와의 분쟁을 

다룬 항소법원이 양 표장 간 혼동가능성을 인정함91)으로써, 등록되지 않은 

변형적 표장마저도 상표적 권리로 확장될 수 있음을 보여 준다. 그렇다면, 

위에서 가정한 파랑과 꽃무늬와 같은 루부탱의 변형적 시도가 발생하는 경

우, 이들도 루부탱의 권리로 확대될 수 있을 것이다.

4. 소  결

본고에서 패션제품을 지정상품으로 하는 레드솔의 상표성 인정이 바람직

한지에 대해, 루부탱 항소심에서 부정된 기능성의 원리, 색조혼동론, 색채고

갈론을 중심으로 그 판결의 타당성과 상표 적격성에 대해 재검토하였다. 본

고에서는 레드솔에는 창작적 관점에서 미적 기능성이 인정되며, 레드솔 상

표를 인지하고 소통함에 있어 생산자와 수요자 양 수준 모두에서 혼동의 개

연성이 있음을 지적하였다. 국제적으로 통용되는 객관적인 칼라매칭 시스템

은 제품의 기획 및 디자인, 그리고 생산에 관여하는 전문가들의 언어일 뿐, 

수요자들은 루부탱의 ‘Red’뿐만 아니라 빨간색 스펙트럼상의 대부분의 색상

을 ‘빨강’으로 소통하게 될 것이기 때문이다. 이러한 소통의 혼동은 루부탱으

로 하여금 빨간색을 독점하는 상황으로 이어질 것이고, 결국 빨강은 모두 루

부탱의 것으로 고갈될 것이라는 것이 본고에서 전개한 주장의 논리이다. 이

에 경쟁적 필요성에 따라 패션제품 신발 밑창에 고정된 빨간색의 상표적 권

리는 공유의 영역으로 두는 것이 바람직하지 않을까 생각된다.

 91) 454 F.3d at 116. 
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창작적 기능성의 관점에 덧붙여 간과되어서는 안 될 것은, 구두는 단열재

나 다림질 패드 등과 같이 그 자체로서 독립적으로 존재하고 소비되는 제품

이라기보다는, 의상에 종속되어 전체적인 스타일의 완성도를 높여 주는 장

신구로서 의상과 조화로울 수 있을 때 그 디자인과 상품으로서의 가치가 제

고된다. ‘유행성’을 생명으로 하는 의상에 종속되는 아이템으로서 제화(製靴) 

디자인에 있어 가변성 추구는 필연적이다. 즉 이류(履類) 아이템으로서의 종

속적 위상과 디자인적 속성을 고려할 때, 루부탱의 빨간색 선점에 따른 경쟁

업체들의 빨간색 사용 제한은 경쟁업체들의 자유로운 창작 행위 자체를 어

렵게 할 수 있다.  

이 글의 본문에서 언급하지는 않았으나, 항소심에서 “구두 밑창이 아닌 다

른 부분에는 … 얼마든지 빨간색을 사용할 수 있다 …”라는 접근은, 구두 밑

창이라는 ‘위치’의 독점을 허용한 것과 다를 바 없다. 위치상표가 위치를 독

점하도록 하는 것은 아니어서, 이러한 관점은 위치상표 제도의 취지와 법리

에도 배치된다. 

Ⅴ. 맺는 말

루부탱이 외피 색상과의 부조화에도 불구하고 모든 제품의 밑창에 빨간색

을 고집스럽게 적용해 온 기업적 노력은 패션업계에서는 매우 이례적이다. 

유행성을 속성으로 하는 패션업계에서 ‘항상성’을 상품 출처를 나타내는 표

지에 구현함으로써 2차적 의미를 획득하기까지 투입된 루부탱의 자본과 노

력이 부인되는 것은 사회적 정의에 배치되는 일일 것이다. 

어떤 상업적 목적이든 간에 산업재에 적용하는 단일색채 상표의 보호를 

확대하는 것은 상표법이 권원의 근거가 되고 있고, 그간 보호의 가능성이 확

대되어 온 것은 본문에서 소개된 사례를 비롯한 그간의 집적된 판례들이 증

명하고 있다. 그러나, 상표의 등록을 단일색채로 확장함에 있어서 단지 제도

가 허용하고, 다양한 산업계에서 인정하고 있기 때문에 배제할 이유가 없다
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는 이유로 레드솔에 대한 상표권 부여의 정당성을 주장하기 보다는, 법원은 

단일색채 상표로의 확장을 방해하는 패션산업 고유의 속성이 있는지를 검토

하여 결정하는 것이 바람직할 것이다.92)  

루부탱이 레드솔에 외재적 가치를 축적해 왔고, 그러한 표장은 상표로서 

고양된 지위를 획득함으로써 보호의 당위성을 갖추었다는 사실에는 의심의 

여지가 없다. 그러나 레드솔 상표가 자유로운 경쟁을 저해한다면 그러한 상

표는 상표법적 보호에서 제외하는 것이 법리상의 우선 원칙이다. 본고에서

는 레드솔 상표 인정의 검토에 있어 다음을 강조하고자 한다. 

 첫째, 상표는 시장에서 경쟁자를 배제하는 수단으로 사용되어서는 안 될 

것이다. 이는 상표법이 우선으로 하는 원칙으로서, 상표를 인정함에 있어서 

경쟁자를 중요한 불이익에 빠뜨릴 수 있는지의 여부를 물어야 한다. 다림질

판 패드를 취급하는 Qualitex社가 세탁 관련용품 시장에서 녹금색을 독점함

으로써 업계의 경쟁이 방해된다고 주장한다면, 이는 설득력이 약하다. 단열

재 업계의 경우도 특정 색 자체가 경쟁의 도구가 되는 것은 아니다. 반면, 패

션제품에 적용할 목적의 단일색채 상표의 경우, 색상을 선점하지 못한 업체

는 색을 선점한 업체와의 경쟁 자체가 어려울 수 있다. 패션제품에서 색상은 

경쟁 수단이자 도구이기 때문이다.  

본문에서 소개한 상표법상의 기능성 이론과 색조혼동론 및 고갈론은 경쟁

을 제한해서는 안 된다는 것이 이론의 핵심이다. 경쟁제한 논리와 관련하여 

Florists’ Transworld Delivery社가 꽃 포장용 박스에 적용할 의도로 출원한 

검은색 색채표장에 대한 미국특허상표청의 등록거절 사유를 검토하는 것도 

의미 있을 것이다. 당시 상표심판위원회는 거절 사유로, 색채는 특별한 메시

지를 전달하는 디자인 요소로서, 검은색은 꽃을 취급하는 해당 업계의 모든 

경쟁자들에게 공유되어야 하기 때문이라고 밝힌 바 있다. 

둘째, 창의적 관점에서 레드솔의 미적 기능성이 인정되어야 한다는 점이

다. 패션제품은 사용자가 처한 물리적 환경과 사회·문화적 맥락 속에서 이

 92) 778 F.Supp.2d at 451. 
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해된다. 즉, 제품은 신체에 착장되고, 물리적 환경을 배경으로 사용자에게 

착장된 패션제품의 조형성은 관찰자들(viewers)에게 표현적, 상징적 메시지

로 전환된다. 이러한 메시지의 전달, 그리고 그 메시지의 읽음과 읽힘의 과

정에서 착장자, 관찰자, 또는 양자간에는 심미적인 경험이 형성된다. 패션제

품의 사용을 둘러싼 이러한 메시지의 읽음과 읽힘의 관계로 인해, 패션 디자

이너들의 색상과의 미묘하고 긴장된 관계를 인정하지 않을 수 없다. 소비자 

역시 패션제품에 대한 색상 인식이 다른 어떤 산업재에서 보다 민감하기 때

문에, 모든 색상에 대한 가능성과 색상의 자유로운 이용을 통한 창작의 자유

가 업계 내 경쟁자들에게 열려 있어야 할 것이다. 

셋째, 그간 상표 인정 여부는 표장에 대한 권리자의 사익과 표장을 공유의 

영역으로 환원하는 경우 파생되는 공익 간의 형평성을 고려하여 결정해 왔

다는 점도 강조되어 검토되어야 한다. 공익과 사익이 충돌할 때에는 보호의 

실익이 큰 경우를 우선으로 고려할 수밖에 없을 것이다. 구두의 빨간 밑창을 

공유의 영역으로 환원할 경우, 창작의 자유 및 시장에서의 자유로운 경쟁의 

실익은 루부탱 일개 기업의 사익보다 작지 않을 것이다. 

컬러 마케팅의 개념이 국내에 도입, 그 중요성이 인식된 지도 오래되었으

나, 현재 국내에서는 단 한 건의 ‘색채로만 된 상표’가 등록93)되어 있을 뿐, 

아직 업계의 관심은 본격화되지 못한 상태이다. 그러나 조만간 단일색채 상

표의 출원등록에 대한 관심과 상표 적격에 대한 논쟁이 다양한 산업분야로

부터 제기될 것이다. 학계에서는 1995년 Qualitex 판결 이후 이미 오래전부

터 단일색채 상표의 가능성에 대해 긍정적인 검토를 시도해 왔다. 법제상으

로도 2007년에는 개정 상표법94)을 통해 단일색채만으로 구성된 표장도 상

표로 포섭하는 상표의 정의규정이 마련됨으로써 국내에서도 단일색채 상표

등록의 근거가 정비된 지 오래이다. 그러나 현재로서는 해석에 도움이 될 만

한 국내의 판례가 집적되지 못한 상태로, 단일색채 상표의 분쟁이 본격화되

기 전에 관련 쟁점에 대한 분석 노력이 축적되어야 할 것이다. 

 93) 국내 상표등록번호 40-2015-0041465. 출원(국제등록)일: 2015.6.5. 등록일: 2016.6.10.

 94) [시행 2007.1.3.] [법률 제8190호, 2007.1.3. 일부개정]
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May a Single Color Mark be Protectable 

in the Fashion Industry?

Cho Kyeongsook*95)

Christian Louboutin has maintained its reputation as a high-end luxury 

fashion icon with its signature of the Red Sole Mark but also has been in 

litigation over the monopoly of using the color red. The case of litigation 

with its archrival Yves Saint Laurent over the trademark infringement at 

the United States Court of Appeals for the Second Circuit in 2012 made 

the headlines all over the world. Some of the key legal issues at the 

Second Circuit included: 1) whether a single color can translate into a 

trademark in the fashion industry and 2) whether the aesthetic 

functionality of the Red Sole can be found. YSL, the defendant at that 

time, suggested the three arguments as its counter-arguments: the 

principle of aesthetic functionality: the shade confusion rule; and the 

color depletion rule. This paper suggests the following three questions 

for research and reilluminates the above-mentioned principles dismissed 

at the 2012 court. First, can we find aesthetic functionality from the Red 

Sole? Second, is there any confusion in terms of communication among 

colors? Third, can the Louboutin's red color be depleted?

  * Faculty at Dept. of Fashion Design, SungKyunKwan University, Ph.D., Seoul National 

University, School of Law, Ph.D. Program. 
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