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트레이드 드레스는 상품·포장·영업의 총체적 이미지로 미국 판례를 통

해 발전했고, 국내에서는 ｢상표법｣ 및 ｢부정경쟁방지법｣으로 보호될 수 있

다. 그러나 특허제도로 보호되어야 할 영역인 “기능성”이 포함되어 있다면 

보호기간 이후 공공영역으로 환원되어야 할 부분을 영속적으로 보호하는 불

합리한 결과를 낳는다. 이를 방지하기 위해 기능성이 있다면 보호하지 않는 

“기능성원리”가 등장하였고 우리 ｢상표법｣도 이를 받아들인 것으로 보인다. 

그러나 ｢부정경쟁방지법｣상 기능성원리의 적용이 가능한지에 대해서는 명

문의 규정이 없고 관련 논의도 미비한 실정이다. 

이에 본 연구에서는 기능성원리가 발전한 미국 판례를 통해 동 원리에 내

재되어 있는 “상표제도와 특허제도 충돌방지” 및 “부당한 경쟁제한 방지” 이

념을 규명하고, 이는 ｢부정경쟁방지법｣의 이념과 같음을 제시하며 혼동초래

행위에 있어서 상표의 경우와 동일한 기능성원리 적용을, 형태모방행위에 

있어서는 단서(2) 해석에의 적용을, 일반조항에 있어서는 보호한계 설정을 

위해 적용하는 방안을 제시한다. 또한 ｢부정경쟁방지법｣과 기능성원리의 조

화를 위해 부정경쟁행위의 정의규정에 “정당한 이익”을 추가하고, 미등록 트

레이드 드레스를 보호하기 위한 부정경쟁행위 유형을 신설하되 동종영업에

서 통상적이거나 불가결한 요소만으로 이루어진 경우는 보호하지 않도록 하

는 개정안을 제시한다. 이러한 노력을 통해 기능성원리는 우리 ｢부정경쟁방

지법｣상 보호한계를 제시하며 트레이드 드레스의 적정한 보호를 가능하게 

할 것이다.

트레이드 드레스, 기능성원리, 부정경쟁방지법, 미등록 표장, 상표법

주제어

초 록
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Ⅰ. 여는 글

“축제분위기의 음식점으로 공예품들과 밝은 색상의 벽 및 미술품이 장식

되어 있다. 테라스는 지붕이 있는 공간과 없는 공간으로 나뉘고 천장은 이동

식 벽으로 분리된다. 계단식의 음식점 외벽은 축제적인 강렬한 색상과 네온 

색을 주로 사용했다. 밝은 차양과 우산들이 이러한 축제분위기를 음식점 내

부로 연결한다.” Taco Cabana 판결1)에서 Taco Cabana가 침해당했다고 주

장한 레스토랑 이미지의 설명이다. 이와 같이 상품 또는 포장이나 서비스의 

전체적인 이미지가 침해당한 경우 “트레이드 드레스(trade dress, 이하 한글로 

표기함)”로 보호받을 수 있다. 트레이드 드레스는 미국의 판례를 통해 정립된 

개념으로 미국 연방상표법(Lanham Act, 이하 “미국 연방상표법”으로 표기함)에 

의해 성문화되었다. 트레이드 드레스가 상표법의 일부로서 존재하고 있는 미

국과는 달리2) 우리법제에서 트레이드 드레스는 ｢상표법｣상 입체상표와 ｢부

정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률｣(이하 “｢부정경쟁방지법｣”으로 표기

함)의 관점에서 파악할 수 있을 것이다. 트레이드 드레스가 상표권으로 등록

되었다면 등록상표로서 보호받을 수 있으며, 상표권으로 등록되지 아니한 

트레이드 드레스(이하 “미등록 트레이드 드레스”로 표현함)인 경우에는 ｢부정경

쟁방지법｣에 의한 보호가 가능할 것이다.

우리 ｢상표법｣에 따른 상표권은 10년의 보호기간에 관하여 횟수의 제한

이 없이 갱신이 가능하며 ｢부정경쟁방지법｣ 또한 제2조 제1호 (자)목 이외

에는 특별히 보호기간을 두고 있지 않기 때문에 반영구적인 권리를 독점할 

수 있다. 그러나 특허의 영역인 “기능성” 내지 “실용성”의 요소가 트레이드 

  1) Taco Cabana Intern., Inc. v. Two Pesos, Inc., 932 F.2d 1113 (5th Cir. 1991); Two 

Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 US 763 (1992).

  2) 미국의 경우 연방특허법 및 저작권법과 달리 상표법은 연방헌법의 직접적인 수권이 없

기 때문에 연방법과 주법이 공존하는데, 주상표법은 연방상표법에 반하지 않는 범위에서 

효력이 있으며 주(州) 간의 통상(通商)인 경우 연방법에 따른다. 이하에서는 미국의 상표

법을 파악함에 있어 연방상표법을 중심으로 다룬다.
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드레스에 포함되어 있다면 신규성·진보성 등의 실체적인 심사를 거치지 아

니한 상태에서 보호가 이루어지고, 결국 보호기간 이후에 공공영역(public 

domain, 이하 “퍼블릭 도메인”으로 표현함)으로 환원되어야 할 부분을 영속적으

로 보호하는 불합리한 결과를 낳게 된다. 이러한 부작용을 방지하기 위하여 

트레이드 드레스가 기능성을 갖고 있다면 보호될 수 없다는 “기능성원리

(functional doctrine)”가 발전되었는데, 비교적 최근에 ｢상표법｣상 입체상표

에 관한 세부적 판단기준이 마련된 바 있다. 한편 ｢부정경쟁방지법｣은 

2018.4.17. 일부개정되어 상품 판매·서비스 제공방법 또는 간판·외관·

실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관을 포함하는 타인의 영업임을 

표시하는 표지를 명시적으로 보호하고 있어 주지·저명성 요건을 갖춘 트레

이드 드레스를 명시적으로 보호한다고 볼 수 있음에도 불구하고 동법상 미

등록 트레이드 드레스에 대해서 기능성원리의 적용이 가능한지의 여부는 아

직도 불분명하고, 관련된 체계적인 논의가 부족한 실정이다. 

이에 여기에서는 한국과 미국에서의 기능성원리를 파악하고 비교하여, 

｢부정경쟁방지법｣에는 기능성원리가 적용되지 않고 있다는 문제점을 도출

하고 적용방안 및 기준을 제시하기 위한 논의를 거쳐 기능성원리에 관한 연

구에 기여하고자 한다. 다만, 기능성원리는 미국 판례법에 의해 형성된 개념

이므로 미국 판례법의 검토를 선행하고 뒤이어 우리법제에서의 기능성원리

를 검토한다는 점을 연구에 앞서 밝힌다.

Ⅱ. 트레이드 드레스 및 기능성원리의 개념

1. 트레이드 드레스의 개념

(1) 트레이드 드레스의 의의

상품이나 서비스의 동일성을 파악하는 데 기여하는 속성을 가지는 상품이

나 포장을 “트레이드 드레스”라고 부르며,3) 식별력이 있고 출처를 확인할 수 
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있는 상품·서비스의 이미지, 서비스 방법, 판매 등의 모든 측면이 보호될 

수 있다.4) 이러한 트레이드 드레스는 미국에서 판례로 발전해 온 개념으로, 

상품의 외관을 보호하기 위하여 상표법상 미등록 형태까지 보호하기 위한 

것이다.5) 1976년 미국의 Truck Equipment 판결6)에서 상품의 외관에 대해 

최초로 연방상표법 제43조(a)를 적용하여 보호한 이후로,7) 각 연방항소법원

이 트레이드 드레스에 관하여 정의 내리기 시작했고,8) 연방대법원은 트레이

드 드레스를 “사업의 총체적 이미지(the total image of the business)”로 정의하

였다.9) 또한 미등록 트레이드 드레스를 미국 연방상표법 제43조(a)를 통해 

보호하는 판례가 누적됨에 따라 1988년 제43조(a)가 개정되어 그 보호대상

을 “고안물(device)”로 규정하고 있으며, 고안물의 범위에는 제한이 없다.10) 

이후 트레이드 드레스의 법리는 상표의 일반적 요건과 함께 발전해 왔다. 한

  3) 윤선희, 󰡔상표법󰡕, 법문사, 2007, 71면. 

  4) 문삼섭, 󰡔상표법󰡕, 제2판, 세창출판사, 2004, 129면; 황의창·황광연, 󰡔부정경쟁방지 및 

영업비밀보호법󰡕, 제6판, 세창출판사, 2011, 73-74면.

  5) 이상정, “트레이드 드레스의 보호에 관한 미국연방대법원의 월마트 판결과 트라픽스 판

결에 관한 소고”, 󰡔창작과 권리󰡕, 통권 제27호(2002), 37면. 

  6) Truck Equipment Serv. Co. v. Fruehauf Corp., 536 F.2d 1210 (8th Cir. 1976).

  7) Brookman, Adam L.·Fredrickson, Boyle, Trademark Law: Protection, Enforcement 

and Licensing, 2nd ed., Wolters Kluwer, 2016, §4.07.

  8) John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc., 711 F.2d 966, 980 (11th Cir. 1983) 

(“Trade dress” involves the total image of a product and may include features such as 

size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales 

techniques: “트레이드 드레스”는 제품의 총 이미지를 포함할 수 있으며, 크기, 형태, 색

상 또는 색상 조합, 질감, 그래픽 또는 특정 판매 기법 등의 특징을 포함한 것); American 

Greetings Corp. v. Dan-Dee Imports, Inc., 807 F.2d 1136, 1141 (3rd cir. 1986) (“trade 

dress” in its more modern sense [may] refer to the appearance of the [product] itself: 

보다 현대적인 의미의 상품 그 자체); Brunswick Corp. v. Spinit Reel Co., 832 F.2d 

513, 517 (10th Cir. 1987) (image or look, referred to as “trade dress”: 이미지 혹은 외

관); Blue Bell Bio-Medical v. Cin-Bad, Inc., 864 F.2d 1253, 1256 (5th Cir. 1989) (The 

“trade dress” of a product is essentially its total image and overall appearance: 본질적

으로 전체적인 이미지와 전반적인 모습).

  9) Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 US 763 (1992).

 10) Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 US 159, 162 (1995) (Since human 

beings might use as a “symbol” or “device” almost anything at all that is capable of 

carrying meaning, this language, read literally, is not restrictive).
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편 우리나라에서 “Trademark”의 경우 “상표”로 번역하지만 “Tradedress”와 

대응하는 번역어는 없고 “트레이드 드레스”라고 칭하는 점에서 우리법제에

서 트레이드 드레스는 명확히 정립되지 않은 개념이라고 할 수 있다.11) 트레

이드 드레스의 유형을 구분하여 제시하면 아래와 같다.

(2) 미국법상 트레이드 드레스의 요건

1) 식별력 및 이차적 의미

식별력이 없는 상표는 혼동가능성이 없으며, 원고는 본질적 식별력(inherent 

distinctiveness)의 존재를 증명해야 한다. 그러나 미국의 판례는 상품의 형

태·외관 또는 색채 등에 대해서는 본질적 식별력이 존재할 수 없다고 보기 때

 11) 김관식, “트레이드 드레스 보호의 소극적 요건으로서의 기능성―미국 CAFC 2015.5. 

18. 선고 Apple v. Samsung 판결을 중심으로”, 󰡔과학기술법연구󰡕, 제21집 제3호(2015), 

448면. 

 12) 삼성과 애플의 스마트폰 패키지는 미국의 Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd. 

사건에서, ‘서울연인’의 경우 대법원 2016.9.21. 선고 2016다229058 판결에서, ‘소프트리’ 

및 ‘벌집아이스크림’은 대법원 2016.10.27. 선고 2015다240454 판결에서 각각 문제된 바 

있다.

상품·포장의 형상 인테리어·익스테리어 전체적인 느낌 기타 특징

등록
<코카콜라의 페트병> 

(등록 40-0728938)
<엑슨모빌의

주유소>
(미국 상표 No. 

3,960,414)

<아이폰의 
전체적 외관>

(미국 상표 No. 
3,470,983)

<SK텔레콤의 징글> 
(등록 40-1026654)

미등록12)

<삼성과 애플의 
스마트폰 패키지>

<‘서울연인’ 매장 
외관>

<‘소프트리’ 매장 및 
상품의 전체적 특징>

<벌집아이스크림>

<표 1> 트레이드 드레스의 구분
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문에,13) 트레이드 드레스로 보호받기 위해서는 이차적 의미(secondary meaning)

를 취득하여야 한다. 이차적 의미란 “어떠한 명칭이나 모양·기타 요소가 특

정한 영업이나 상품 또는 회사를 나타내는 힘”으로 정의되며,14) “상표 그 자

체로 상품을 구별하는 것이 아니라 제조사를 구별할 수 있는 경우”에 생성된

다.15) 한편 우리 ｢상표법｣은 “이차적 의미”라는 용어를 사용하고 있지 않지

만, “상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상

품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우”16)를 언급하고 

있다. 즉, ｢상표법｣상 “사용에 의한 식별력”을 트레이드 드레스의 이차적 의

미로 볼 수 있을 것이다. 

2) 비기능성

상표로 보호받기 위해서는 그 특징이 기능적이지 않아야 한다는 ‘기능성

원리’는 미국의 판례로 발전해 왔으며, 상표권 침해는 물론 미국 연방상표법 

제43조(a)에 따른 미등록형태의 트레이드 드레스에 관련된 경우에도 적용되

는 원리이다. 1999년에는 미국 연방상표법에 제2조(e)(5)가 신설되어 “전체

적으로 기능적일 때(as a whole is, functional)”에는 상표등록을 거절할 수 있

도록 하였다. 다만, “기능적이다”의 뜻과 그 구체적인 판단기준은 언급하고 

있지 않다는 점에서 판례와 학설에 따른 해석이 필요하다.17) 

3) 혼동가능성

동일한 상표뿐만 아니라 유사한 상표의 경우에도 상표권 침해가 될 수 있

는바, 상표제도가 보호하려고 하는 상표는 소비자로 하여금 혼동을 막는 것

을 목적으로 한다.18) 미국의 경우, 침해소송에서 상표가 혼동을 야기한다는 

 13) Qualitex Co. v. Jacobson Product Inc. 514 U.S. 159 (1995) ; Wal-Mart Stores, Inc. v. 

Samara Bros., 529 U.S. 205, 211 (2000).

 14) 이경규, “상표의 식별력과 기능성”, 󰡔산업재산권󰡕, 통권 제16호(2004), 318면.

 15) Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., 529 U.S. 205, 211 (2000) (in the minds of the 

public, the primary significance of a mark is to identify the source of the product 

rather than the product itself).

 16) 상표법 제33조 제2항.

 17) 유영선, “특허와 상표에 의한 보호영역을 구분하는 기능성원리에 대한 연구”, 서울대학

교, 박사, 2011, 32면.

 18) 최승재, “부정경쟁방지법상 혼동가능성의 판단과 구매 후 혼동 법리”, 󰡔과학기술과 법󰡕, 
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것은 원고가 증명해야 한다.19) 1946년의 미국 연방상표법은 혼동에 대해 

“출처의 혼동을 통해 구매자를 기만하는 행위”20)라고 기술하였으나, 이후 

“출처” 및 “구매자”라는 용어가 삭제21)됨에 따라 혼동의 인정가능성이 크게 

확대되었다. 

(3) 트레이드 드레스의 현행법상 보호

미국에서 트레이드 드레스는 연방상표법으로 보호되어 상표권으로 등록

된 트레이드 드레스라면 등록상표의 보호규정인 제32조에 따라, 미등록 트

레이드 드레스라면 제43조(a)22)에 따라 보호된다. 그러나 우리법제에서 트

레이드 드레스는 등록상표라면 ｢상표법｣을 통해서, 그렇지 않은 경우라면 

｢부정경쟁방지법｣을 통해서 보호될 수 있다. ｢상표법｣은 기호, 문자, 도형, 

소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 

표현방식에 상관없이 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용하는 모든 종류의 

표장을 보호한다는 점에서(제2조 제1항 제2호) 자타상품·서비스를 타인의 

상품·서비스와 식별하기 위해23) 트레이드 드레스로 작용하는 표장은 상표

제4권 제1호(2013), 121면.

 19) McCarthy, J. Thomas, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4th ed., 

ClarkBoardman, 2012, § 8.1.

 20) Lanham Act of 1946 §31 (1) (a) (~ is likely to cause confusion or mistake or to 

deceive purchasers as to the source of origin of such goods or services.)

 21) Lanham Act §31 (15 U.S.C. §1113) (1) (a) (~ to cause confusion, or to cause 

mistake, or to deceive.)

 22) Lanham Act §43 (15 U.S.C. §1125) (False designations of origin, false descriptions, 

and dilution forbidden (1)(a) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to 

deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another 

person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or 

commercial activities by another person)

    (상품·서비스 또는 상품의 포장에 단어, 문자, 기호, 장치 또는 이들의 결합을 영업에 이

용하여 출처의 허위표시, 출처의 오인·혼동을 초래하거나 상업적 광고행위에서 타인의 

영업과 연관·후원관계가 있을 것으로 보여지는 혼동을 초래하거나 기만할 우려가 있는 

행위를 한 경우, 그 행위로 인한 침해 또는 침해의 우려에 대해 민사소송을 제기할 수 있

다.)

 23) 계승균, “우리나라에서 트레이드 드레스의 법적 보호에 관한 연구”, 󰡔산업재산권󰡕, 통

권 제42호(2013), 50면. 
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등록을 받아 상표권으로 보호가 가능하다.24) 또한 ｢부정경쟁방지법｣은 등

록여하를 불문하고 요건을 갖춘 표장을 보호하고 있다. 동법 제2조 제1호 

(가)목 및 (나)목에 따라 주지·저명성을 갖춘 표장은 보호받을 수 있는데, 

이는 상품의 형태에도 적용되어 왔으며,25) 제2조 제1호 (나)목이 2018.4.17.

법률 제15580호로 일부개정되며 “상품판매·서비스 제공방법 또는 간판·

외관·실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관”을 명시적으로 보호하고 

있다. 한편, 상품형태는 라이프 사이클이 길지 않은 경우라면 주지성 요건을 

충족시키기 어렵다는 점에서 보호가 어려웠으나,26) 무차별적인 상품형태의 

모방을 방지하기 위하여 제2조 제1호 (자)목이 입법되었다. 또한 제2조 제1

호 (카)목은 권리로 포섭되기 어려운 미등록 트레이드 드레스 보호에 효과적

일 수 있다. 위와 같이 미등록 트레이드 드레스는 ｢부정경쟁방지법｣으로 보

호될 수 있는데 이에 대해서도 기능성원리가 적용될 수 있는지의 여부는 불

분명하기 때문에 본 연구에서 집중적으로 검토한다.27) 

2. 기능성원리의 개념

(1) 기능성원리의 의의

상품 또는 포장의 형상·색채·소리·냄새 등은 그 특징을 표시하거나 경

쟁력을 강화하기 위한 목적을 가지지만, 경쟁자들이 경쟁하기 위하여 필수

적인 요소라면 보호받을 수 없다. 즉, “기능성”이란 상품 또는 포장의 형상 

등이 그 본연의 기능을 구현하는 데 있어 필수적인 요소이다. 특허권이 아닌 

권리로써 기능성에 대한 독점적 권리를 부여할 경우 공정한 경쟁을 저해하

 24) 상표심사규칙 제8부 제1장 1.2.(입체상표는 상품의 총체적 외관을 뜻하는 트레이드 드

레스에 대응한 개념).

 25) 대법원 2002.6.14. 선고 2002다11410 판결.

 26) 정봉현, “부정경쟁방지법에 의한 상품형태의 보호”, 󰡔산업재산권󰡕, 통권 제37호(2012), 

47면.

 27) ｢디자인보호법｣ 및 ｢저작권법｣에 따른 보호도 논의해 볼 수는 있으나, 실정법상 트레

이드 드레스 그 자체를 보호하기에는 다소 무리가 있다는 점에서 본 연구에서 따로 다루

지 않는다. 
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는 결과가 나타나기 때문이다. 상표가 법률적으로 기능성이 있다고 판단되

면 설령 공중이 그것을 동일한 출처 또는 후원을 나타내는 외관·디자인으

로 인식하더라도, 그리고 설령 해당 당사자들의 제품 간에 또는 일반 공중사

이에 그들의 출처에 대한 혼동이 발생한다 하더라도 보호가 인정되지 아니

한다.28) 미국 연방상표법은 “상표는 기능적인 경우 등록받을 수 없다”29)고 

규정하여 기능성에 대한 별다른 정의 없이 매우 추상적인 법조문만을 두고 

있을 뿐이나, 미국의 판례와 학설들은 이 원리를 상표의 보호 한계를 설정하

기 위한 매우 중요하고 유용한 원리로 파악하여 이에 대한 다양하고 심도 있

는 논의들을 전개하고 있다.30) 

(2) 우리 법제에서의 기능성원리 

｢상표법｣상 상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확

보하는데 꼭 필요한 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 

된 상표는 등록을 받을 수 없으며(제34조 제1항 제15호), 상표권의 효력 또한 

미치지 아니한다(제90조 제1항 제5호). 상품 또는 그 포장의 기능을 확보하는 

데 꼭 필요한 부분에 대해 상표권이 등록된다면 독점권을 부여하게 되는 것

이며 결국 경쟁을 저해하게 되므로 이를 사전에 배제하기 위한 취지의 규정

이다. 이에 ｢상표심사기준｣은 입체상표 등록심사시 기능성 판단에 대한 구

체적인 규정을 두고 있다.31) 그러나 ｢부정경쟁방지법｣상 기능성원리에 관

련된 규정은 없는데, 미등록 표장을 보호한다는 점에서 기능성원리의 적용

여부가 문제될 수 있으나 아직 명확한 판례가 없는 실정이며 관련 논의도 활

발하지 않은 것으로 보인다.

 28) 이경규, “상표의 식별력과 기능성”, 󰡔산업재산권󰡕, 통권 제16호(2012), 323면.

 29) Lanham Act §2 (15 U.S.C. §1052).

 30) 유영선, 전게논문(주17), 32면.

 31) 2016.8.29. 특허청 예규 제90호로 개정된 ｢상표심사기준｣.
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3. 학설에 따른 기능성원리의 이해

학설 및 판례에 따라 발전한 기능성원리의 이해태도 및 그에 따른 판단기

준을 간략히 소개하면 아래와 같다.

<표 2> 학설에 따른 기능성원리의 이해태도32)

 32) 각 심사는 Mitchell M. Wong, “Aesthetic Funtionality Doctrine and the Law of 

Trade-Dress Protection”, Cornell L. Rev., Vol.83(1998), pp.1132-1149에서 제시된 내용

을 표로 정리한 것이다.

전통적 이해 : 

식별이론 (Identification Theory)

경쟁적 관점의 이해 : 

경쟁이론 (Competition Theory)

상표는 오직 출처를 표시할 목적이기 
때문에 그 밖의 기능을 한다면 보호될 수 

없음 

기능적 특성을 상표로서 보호한다면 경쟁자가 
이용할 수 없으므로 경쟁을 저해하기 때문에 

보호될 수 없음

출처표시 심사
(Indicia of 

Source test)

어떠한 특성이 오로지 
출처표시기능을 위한 것
이 아니라면 기능성이 
있음

대체가능성 심사
(Comparable

Alternatives test)

어떠한 특성을 다른 것으로 
대체하였을 때, 동등한 효과
가 없다면 기능성이 있음

필수적 요소 심사
(Essential to
Usage test)

제품의 사용에 있어 필수적
인 특징이라면 기능성이 있
음

실질적 이익 심사
(Actual Benefit 

test)

어떠한 특성이 상품에 
대하여 기능적으로 기여
하거나 그 미관을 향상
시키는 등, 상표 본래의 
목적에서 벗어난 이익이 
있다면 기능성이 있음 

이용 관계 심사
(Relation to 
Usage test)

제품 혹은 특징의 기능적 측
면과 관계있다면 기능성이 
있음

제조의 편의성 
심사

(Ease of
Manufacture test)

제조비용이 저렴하거나, 경
쟁자가 이를 대체하기 위한 
특성을 제조할 때 그 비용이 
증가한다면 기능성이 있음

소비자 동기부여 
심사

(Consumer 
Motivation test)

제조사의 명성 등의 이
유가 아니라 어떠한 특
성에 의하여 소비가자 
제품을 구매할 의욕이 
생긴다면 기능성이 있음 경쟁효과적 심사

(Effective
Competition test)

해당 상품이 거래되는 시장
의 경쟁을 저해하는 특성은 
기능성이 있음

시장성공 심사
(Commercial 
Success test)

시장의 성공에 기여하는 
특성이라면 기능성이 있
음

사실/법률적 심사
(De Facto/De 

jure test)

제품의 본질적인 목적에 관
련된 고유기능이 아니라, 그 
밖의 기능을 하는 경우 해당 
특성은 기능성이 있음
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4. 기능성개념의 구분

(1) 사실상의 기능성과 법률상의 기능성

1982년 미국 CCPA의 In re Morton-Norwich Products, Inc. 판결33)에서 사

실상의 기능성(de facto functionality)과 법률상의 기능성(de jure functionality) 

개념을 구분하였는데, 트레이드 드레스의 기능성을 근거로 보호를 거부하기 

위해서는 사실상의 기능성이 아닌 법률상의 기능성을 요한다.34) 예컨대, 병

이 액체를 담는 (사실상의) 기능을 하고 있더라도, 트레이드 드레스를 구성하

는 요소가 (법률상의) 기능성이 없고 이차적 의미를 취득하였다면 상표로써 

보호받을 수 있다.35) 그러나 연방특허상표청은 2002년부터 구분의 실익이 

없다는 점에서 이러한 개념을 사용하지 않기로 하였다.36)

(2) 실용적 기능성과 심미적 기능성

1) 심미적 기능성의 개념

트레이드 드레스의 미적 가치가 상품에 상당한 경쟁상의 이익을 부여하는 

경우라면 심미적 기능성이 있다.37) 이는 1938년 불법행위에 관한 리스테이

트먼트에서 유래된 것으로38) 1952년 연방 제9항소법원의 Pagliero 판결39)에

서 도자기에 그려진 꽃 모양에 대해 기능성을 인정하며 논의가 시작되었다. 

심미적 기능성을 인정해야 한다는 견해로는 트레이드 드레스의 미적 부분이 

 33) In re Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332 (CCPA 1982).

 34) Welch, John L., “Trade Dress and the TTAB: If Functionality Don’t Get You, 

Nondistinctiveness Will”, ATD, Vol.18 No.5(2004), p.10.

 35) Tie Tech, Inc. v. Kinedyne Corp., 296 F.3d 778, 785 (9th Cir. 2002).

 36) USPTO, TMEP, Apr. 2017 ed., 1202.02(a)(III)(B) (“de Jure” and “de facto” 

functionality.)

 37) Restatement (Third) of Unfair Competition(1993), §17, Comment c, pp.175-176. 

(“aesthetic value lies in its ability to confer a significant benefit that cannot practically 

be duplicated by the use of alternative designs, then the design is functional.”)

 38) Elledge Jr., R. Reaves, “TradeName Infringement as Unfair Competition”, Cal. L. 

Rev., Vol.40(1953), p.571.

 39) Pagliero v. Wallace China Co., 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952).
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소비자에게 전달하는 측면을 고려해야 한다는 견해,40) 부당한 경쟁제한을 

위해서 인정해야 한다는 견해,41) 디자인권과의 경계로서 심미적 기능성이 

존재해야 한다는 견해42)가 존재한다. 반대로 심미적 기능성은 무한으로 확

장되어 대부분 트레이드 드레스가 보호받지 못할 수 있고43) 디자인이 차지

하는 중요성은 높기 때문에 미적 특성이 없는 트레이드 드레스는 거의 없으

므로 심미적 기능성은 상식에 반한다는 견해,44) 이는 기능성 개념을 너무 어

렵게 만든다는 견해45)등이 존재한다.

2) 연방항소법원의 견해대립 검토

연방대법원은 Qualitex 판결46)에서 색채의 사용이 경쟁을 저해하는지의 

여부를 살펴보아야 한다고 하였으며, Wal-Mart 판결47)에서 “기능성을 고려

할 때에는 심미적인 매력까지 포함해 고려해야 한다”고 판시하였으나, 이를 

적용하여 기능성을 인정한 사례는 없으며 “심미적 기능성”이라는 용어 또한 

사용하고 있지 않다는 점에서 연방대법원이 심미적 기능성을 인정하는지의 

여부는 확실히 알 수 없다.48) 한편 미국의 각 연방항소법원은 심미적 기능성

의 개념에 대해 견해 차이를 보이고 있는데49) 아래와 같다.

 40) Schwimm Bicycle Co. v. Ross Bicycles, Inc., 870 F.2d 1176 (7th Cir. 1989).

 41) Pinover, Diana Elzey, “Aesthetic Functionality: The Need for a Foreclosure of 

Competition”, Trademark Rep., Vol.83(1993), pp.572-574.

 42) Brody, Tom, “Functional Elements in Patent Claims, as Construed by the Patent Trial 

and Appeal Board (PTAB)”, J. Marshall Rev. Intell. Prop. L., Vol.13(2014), pp.280- 

282.

 43) McCarthy, op.cit., §7:81. 

 44) 유영선, 전게논문(주17), 92면.

 45) Traina, Lauren, “Seeing Red, Spending Green: The Costly Process of Registering and 

Defending Color Trademarks”, S.C.L.Rev., Vol.87 No.5(2014), p.1351.

 46) Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 US 159 (1995).

 47) Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 US 205 (2000).

 48) Liebesman, Yvette Joy, “Rethinking Trademark Functionality as a Question of Fact”, 

NEV. L.J., Vol.15(2015), p.220.

 49) Hayes, Samantha L., “The Second Circuit Speaks on Color Marks and Aesthetic 

Functionality Doctrine”, L.J. Newsletters (2012), p.193.
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법원 인정여부 개요 주요 판결

CAFC 
(CCPA)

부정
(원리채용)

실용적 기능성을 확장하여 색
상에 관한 기능성을 인정한 
바 있음

○ In re DC Comics, Inc., 689 F.2d 1042 
(1982)

○ Brunswick v. British Seagull, 35 F.3d 
1527 (1994)

1st 
Circuit

불명확
심미적 기능성의 개념은 인지
한 것으로 보이나, 인정여부
는 불명확함

○ IP Lund Trading ApS, Kroin Inc. v. 
Kohler Co., 163 F.3d 27

2nd 
Circuit

부정
(원리채용)

실용적 기능성을 확장하여 미
적인 요소에 대해 기능성을 
인정함

○ ChristianLouboutin S.A. v. YvesSaint 
Laurent Am. Holding, Inc., 696 F.3d 
206, 221 (2012)

3rd 
Circuit

불명확

과거에는 부정하였으나, “디
자인의 조화”를 이유로 기능
성이 있다고 판시하며 명확치 
않은 태도를 보임

○ Keene Corp. v. Paraflex Industries, 
Inc., 653 F.2d 822 (1981)

○ Standard Terry Mills, Inc. v. Shen 
Mfg. Co., 803 F.2d 778 (1986)

4th 
Circuit

불명확
심미적 기능성을 판단한 바 
없으나, 부정적인 태도를 보
임

○ Devan Designs, Inc. v. Palliser 
Furniture Corp. 998 F.2d 1008, 27 
USPQ 2d 1399 (1993)

5th 
Circuit

부정
심미적 기능성 개념을 명시적
으로 배척해 오고 있음

○ Sno-Wizard Mfg., Inc. v. Eisemann 
Products Co., 791 F.2d 423 (1986)

○ Board of Supervisors for La. State v. 
Smack Apparel Co., 550 F.3d 465 
(2008)

6th 
Circuit

인정
과거에 부정하였으나, 2002
년 의류에 관하여 심미적 기
능성을 적용함

○ WSM, Inc. v. Tennessee Sales Co., 
709 F.2d 1084 (1983)

○ Abercrombie & Fitch v. American 
Eagle Outfitters, 280 F.3d 619 (2002)

7th 
Circuit

인정
과거에 부정하였으나, 태도를 
바꾸어 인정하고 있음

○ WT Rogers Co., Inc. v. Keene, 778 
F.2d 334 (1985)

○ Georgia-Pacific v. Kimberly-Clark, 
647 F.3d 723 (2011)

8th 
Circuit

인정
9항소법원의 Pagliero 사건에 
앞서 심미적 기능성이론을 적
용하였음

○ JC Penney Co. v. HD Lee Mercantile 
Co., 120 F.2d 949 (1941)

○ Aromatique, Inc. v. Gold Seal, Inc., 
28 F.3d 863 (1994)

9th 
Circuit

인정

심미적 기능성이론을 채택하
였으나, 2001년 이를 파기하
는 듯한 판시를 하였음. 이후 
“파기하지는 않았다”며 제한
적으로 적용하고 있음

○ Pagliero v. Wallace China, 198 F.2d 
339( 1952)

○ Clicks Billiards Inc. v. Sixshooters 
Inc., 251 F.3d 1252 (2001)

○ Au-TomotiveGold, Inc v. Volkswagen 
of America, Inc., 457 F.3d 1062 
(2006)

10th 
Circuit

불명확
심미적 기능성이론을 인정하
는 듯 한 태도를 보이고 있으

○ BrunswickCorp. v. Spinit Reel, 832 
F.2d 513(1987)

<표 3> 심미적 기능성에 관한 미국 연방항소법원의 견해대립
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3) 우리 법제에서의 심미적 기능성 인정여부

심미적 기능성을 인정한다면, 결국 트레이드 드레스는 멋없고, 비경제적

으로 제작된 경우에만 보호받을 수 있게 되는데50) 이는 디자인이 상표로 사

용되는 경우에 “수요자의 감각에 강하게 호소하는 독특한 디자인적 특징을 

가지고 있어야 한다”51)고 보는 우리 대법원의 태도와 배치된다. 또한 우리법

제에서 디자인권과 상표권은 병존하는 권리이며52) 중첩보호에서 비롯하는 

분쟁을 방지하기 위해 ｢디자인보호법｣은 입법적으로 해결을 도모하고 있

다.53) 즉, 우리 ｢상표법｣과 ｢디자인보호법｣은 양 법제 모두 “기능성”을 배제

함과 동시에 “심미성”을 중첩적으로 보호하고 있는데, 심미적 기능성 개념을 

기준으로 양 법제의 경계를 구분하는 것 또한 불가능하다. 결국 우리법제에

서 실용적 기능성과 심미적 기능성 개념을 구분할 실익은 없다. 다만, “미적

인 특성을 통한 경쟁상의 우위”는 이미 기능성원리에 내재되어 있는 이념이

 50) Keene Corp. v. Paraflex Industries, Inc., 653 F.2d 822, 825 (3rd Cir. 1981).

 51) 대법원 2007.7.13. 선고 2006도1157 판결.

 52) 대법원 2000.12.26. 선고 98도2743 판결; 대법원 2000.12.22. 선고 2000후68 판결.

 53) 디자인보호법 제34조 제3호는 “타인의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 우려가 있

는 디자인”에 대하여 등록을 받을 수 없도록 규정하고, 동법 제95조는 등록디자인에 있

어서 타인의 등록상표의 상표권과 저촉되는 경우, 그 등록디자인 또는 유사한 디자인을 

사용하기 위해서는 상표권자의 허락을 받도록 하고 있다. 이러한 점에서 디자인보호법

은 상표법과의 중복을 전제로 하여 그에 따른 분쟁을 방지하기 위한 장치를 둔 것이라고 

볼 수 있다.  

나 불명확함
○ Vornado Air Systems v. Duracraft 

Corp. 58 F.3d 1498 (1995)

11st 
Circuit

불명확
(긍정적)

경쟁적 우위를 차지할 수 있
는 형상에 대해서 심미적 기
능성이 있을 수도 있음을 판
시함

○ Dippin' Dots, Inc. v. Frosty Bites 
Distrib., LLC, 369 F.3d 1197, 1203 
n.7 (11th Cir. 2004).

TTAB
부정

(원리채용)
CAFC의 입장과 같음

○ In re DC Comics, Inc, 211 U.S.P.Q. 
(BNA) 834 (1981) - (rev'd, 689 F.2d 
1042 CCPA 1982) 

○ In re Florists' Transworld Delivery, 
Inc. 106 U.S.P.Q.2d (BNA) 1784 
(2013) 
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고 트레이드 드레스가 실용적이거나 심미적인지 여부를 불문하고 경쟁을 저

해한다면, 즉 “기능적”이라면 기능성원리가 작동하게 될 것이다.54) 따라서 

이하에서는 양자를 특별히 구분하지 않기로 한다.

Ⅲ. 우리 상표법과 미국 연방상표법의 기능성원리 비교

1. 기능성원리에 관한 미국의 판례 검토

(1) 1982년 연방대법원의 Inwood 판결55)

복제약의 캡슐 색상에 관련한 판결로 “제품의 사용이나 목적에 필수불가

결(essential)하거나 제품의 비용 및 품질에 영향을 미치는 경우”56) 기능성이 

있고 상표제도에 의한 보호가 배제된다고 보았다. “필수불가결” 기준은 1964

년 Sears 판결57)을 인용하며 제시했는데, Sears 판결은 기능성원리와 직접적

인 관련은 없고, 단지 특허로 보호받을 수 없는 경우라면 주(州)경쟁법으로도 

보호받을 수 없다는 판결이다. Sears 판결이 기능성원리와 직접적인 연관이 

없음에도 불구하고 이를 인용하였다는 것은 연방대법원이 기능성원리를 경

쟁법적인 차원에서 이해하고 있다는 것으로 볼 수 있다. 결국 Inwood 판결

에서의 기능성 존재유무의 판단기준은 “필수불가결한 요소로서 그것을 배타

적으로 사용할 권리를 부여한다면 경쟁자에게 불리한 경우”라고 해석함이 

타당할 것이다. 

 54) Orit Fischman Afori, “The Role of the Non-Functionality Requirement in Design 

Law”, Fordham IPLJ., Vol.20 No.1(2010), p.857.

 55) Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 US 844 Supreme court 

(1982).

 56) Id. at n.10 (In general terms, a product feature is functional if it is essential to the 

use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article).

 57) Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 US 225 (1964).
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(2) 1995년 연방대법원의 Qualitex 판결58)

청금색(Green-Gold) 색상의 드라이클리닝 프레스패드에 관련된 판결로 

“색채 또한 상표가 될 수 있다”고 설시한 판결이다. 여기서는 Inwood 판결

의 기준을 재해석하여 어떠한 특징의 배타적인 사용이 경쟁자를 “명성과 무

관한 중대한 불이익”에 처하게 하는 경우 기능성이 있으며 상표로서 사용이 

불가능하다고 설시하였다.59)

Qualitex 판결에서는 기능성원리의 궁극적인 목적을 “경쟁자를 인지도나 

명성과 관련 없는 불이익으로부터 보호하는 것”60)으로 보았다. 여기서 “명성

과 관계없는 것”은 “상표의 보호범위가 아닌 부분”을 의미한다고 볼 수 있다. 

요컨대, Qualitex 판결에서는 기능성원리를 경쟁의 제한을 방지하는 장치라

고 파악하고 있으며 동시에 “명성” 또는 “인지도”와 같이 상표에 의하여 보호

되어야 하는 영역과 “기능성”의 영역을 분리하였다. 즉, 기능성원리의 목적

을 “경쟁제한의 방지” 및 “상표제도와 특허제도의 경계분리”로 파악하고 있

다는 점을 알 수 있다.

(3) 2001년 연방대법원의 TrafFix 판결61)

도로표지판의 구조에 대한 상표권침해 소송에서 연방대법원은 Inwood 판

결과 Qualitex 판결의 기준을 융합하여 2단계 심사를 제시하였다. TrafFix 판

결에서는 기능성원리를 “경쟁상의 필요성”으로 정의한 다수의 판결에 대해 

“단지 그것이 기능성원리의 모든 것이 아니다”62)라고 판시하며, Inwood 판

결의 경우와 같이 실용적인 측면의 기능성이 문제라면 판단은 종료되며, 그

것이 불분명하다면 Qualitex의 경우와 같이 경쟁상의 필요성 여부를 판단하

 58) Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 US 159 (1995).

 59) Id. at 165 (“if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost 

or quality of the article,” that is, if exclusive use of the feature would put competitors 

at a significant non-reputation-related disadvantage).

 60) Id. at 169 (The functionality doctrine thus protects competitors against a 

disadvantage).

 61) TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 US 23 (2001).

 62) Id. at 33 (This was incorrect as a comprehensive definition).
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는 단계에 이르러야 한다고 설시하였다. 즉, i) 실용적인 관점에서의 기능성 

판단, ii) 경쟁상의 필요성 여부에 따른 판단을 단계적으로 제시한 것이다.

기능성의 원리에 대한 전통적인 이해의 관점은 단순히 “실용성”에 기인하

였는지의 여부였다.63) 특허가 없거나 만료된 제품에 대해서 트레이드 드레스

로 보호받으려는 이른바 뒷문특허의 사례가 등장함에 따라 미국 연방상표법

은 기능성을 가진 요소에 대한 보호를 거부했다.64) 나아가 Inwood 판결에서

는 기능성원리가 경쟁제한의 방지차원에서 작용함을 확인하였고, Qualitex 

판결에서는 미적인 요소라도 경쟁을 제한한다면 기능성원리가 적용될 수 있

음을 재확인하였다. Qualitex 판결에서 실용적 기능성과 심미적 기능성을 

분리하려는 시도는 없었으며,65) 여전히 기능성원리를 경쟁제한의 방지차원

에서 주목하고 있다. 그러나 Traffix 판결에서는 Inwood 판결과 Qualitex 판

결을 분리함에 따라 기능성원리를 i) 상표제도와 특허제도 경계분리, ii) 경

쟁제한방지를 위한 장치로 파악하였다.

(4) 연방항소법원의 판결 검토

각 연방항소법원에 따라 기능성의 존재유무에 대한 세부적인 판단기준과 

기능성원리를 파악하는 태도가 다소 상이한데, 정리하면 아래와 같다.

 63) Pinover, Diana Elzey, op.cit., p.1161.

 64) Moffat, Viva R., “Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The Problem of 

Overlapping Intellectual Property Protection”, Berkeley Tech. L.J., Vol.19(2004), 

p.1491.

 65) Hughes, Justin, “Non-Traditional Trademarks and the Dilemma of Aesthetic 

Functionality”, Legal Studies Paper, No.2017-15(2017), p.106.

법원 기능성 판단기준 주요판결

CAFC
 i) 기능적 장점 유무, ii) 대체디자인의 존재여부, 
iii) 기능적 장점의 광고여부, iv) 제조비용의 저렴
성여부를 판단함

Apple Inc. v. Samsung Electronics 
Co., Ltd., 786 F.3d 983 (2015)

1st
Cricuit

기능성원리는 트레이드 드레스의 보호범위를 확
정하는 기준이 된다고 파악하며 경쟁상의 필요성

IP Lund Trading ApS, Kroin Inc. 
v. Kohler Co., 163 F.3d 27 (1998)

<표 4> 각 연방항소법원의 기능성원리 이해태도 및 기능성 존재유무의 판단기준
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연방 항소법원들의 판단기준을 종합하면 i) 기능적 장점 유무, ii) 대체디

자인의 존재여부, iii) 기능적 장점의 광고여부, iv) 제조비용의 저렴성여부를 

중심으로 기능성 존재유무를 판단하고 있다. 이 기준은 1982년 CCPA의 In 

re Morton-Norwich Products, Inc. 판결66)에서 유래한 4요소 심사(4-factor 

test) 기준으로 보여진다. 중요한 점은 이러한 기능성원리는 미국 연방상표법 

 66) In re Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332 (CCPA 1982).

을 중심으로 판단하고 있음

2nd 
Cricuit

TrafFix에서 제시한 1단계심사를 거친 후, 기능성
이 존재하지 않는 것으로 보여진다면 2단계 심사
로 경쟁상의 필요성심사를 거침  

Christian Louboutin v. Yves Saint 
Laurent America, 696 F.3d 206 
(2012)

3rd 
Cricuit

기능성을 “상표목적 이외의 것”으로 정의하며, 
Trafix의 2단계 심사를 그대로 적용함

Shire US Inc. v. Barr Laboratories, 
Inc., 329 F.3d 348 (2003)

4th 
Cricuit

i) 실용특허의 존재여부, ii) 기능적 장점의 광고
여부, iii) 대체디자인의 존재여부, iv) 제조비용의 
저렴성을 판단함

McAirlaids, Inc. v. Kimberly-Clark 
Corp., 756 F.3d 307 (2014)

5th 
Cricuit

경쟁상의 필요성 심사기준은 단지 부수적인 요소
이기 때문에, 전통적 심사기준을 중시하며, 대체
디자인의 존재여부는 중요하지 않다고 보고 있음

Eppendorf-Netheler-Hinz GMBH 
v. Ritter GmbH, 289 F.3d 351 
(2002)

6th 
Cricuit

실용적 기능성과 관련된 사안에서는 Traffix에서 
제시한 1단계심사를 거치며, 심미적 기능성과 관
련된 사안에서는 경쟁상의 필요성심사를 거침  

GROENEVELD TRANSPORT v. 
LUBECORE INTERN., 730 F.3d 
494 (2013)

7th 
Cricuit

경쟁상의 필요성 심사기준은 단지 부수적인 요소
이기 때문에, 전통적 심사기준을 중시하여 유용
성(useful)을 중심으로 판단함

Arlington Specialties, Inc. v. 
Urban Aid, Inc., 847 F.3d 415 
(2017)

8th 
Cricuit

시장성공에 기여하는 특성일 경우에는 기능적이
라고 보며, 단순히 식별력을 위한 장식적인 역할
을 수행하는 경우에는 비기능적이라고 판단함

Gateway, Inc. v. Companion 
Products, Inc., 384 F.3d 50 (2004)

9th 
Cricuit

TrafFix판결에서 제시한 1단계심사의 과정으로 i) 
기능적 장점 유무, ii) 대체디자인의 존재여부, iii) 
기능적 장점의 광고여부, iv) 제조비용의 저렴성
을 판단한 이후, 두 번째 단계로 “명성과 관계없
는 불이익 여부”를 조사함

MILLENNIUM LABORATORIES, 
INC. v. Ameritox, Ltd., 817 F.3d 
1123 (2016)

10th 
Cricuit

경쟁상의 필요성과 대체가능성을 중심으로 기능
성여부를 판단함

Vornado Air Systems v. Duracraft 
Corp., 58 F.3d 1498 (1995)

11th 
Cricuit

대체가능성이 제한적이기 때문에 경쟁을 제한하
는지 여부를 중심으로 판단

Dippin'Dots, Inc. v. Frosty Bites 
Distribution, 369 F.3d 1197 - 
Court of Appeals, 11th Circuit 
2004
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제32조에 따른 등록상표의 보호뿐만 아니라 동법 제43조(a)에 따른 미등록 

트레이드 드레스의 보호에도 동일하게 적용되고 있다는 것이다.

2. 미국 판례에 따른 기능성 판단기준 및 기능성원리의 이해태도

(1) 기능성 존재유무의 판단기준

연방대법원이 판단한 기능성원리는 아래와 같이 판결을 거듭하며 발전되

었다. 대법원이 제시한 기준에 따라 각 연방항소법원들은 앞서 제시한 바 있

는 <표 5>와 같이 구체적인 판단기준을 채택하고 있는데, 이들을 모두 종합

하여 미국의 판례법상 기능성 유무의 판단기준을 도출한다면 <표 6>과 같다.

판결 판단기준

Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 
305 US 111 (1938)

연방대법원에서 기능성원리가 처음으로 다뤄진 판결로, 
트레이드 드레스의 특성을 다른 특성으로 대체할 경우 
비용이 증가하고 품질이 저하된다면 기능성이 있음 

Inwood Laboratories, Inc. v. Ives 
Laboratories, Inc., 456 US 844 (1982)

제품의 사용이나 목적에 필수적이거나, 제품의 비용·
품질에 영향을 미치는 경우에는 기능성이 있음

Qualitex Co. v. Jacobson Products 
Co., 514 US 159 (1995)

트레이드 드레스의 배타적 사용이 경쟁자를 명성과 무
관한 중대한 불이익에 처하게 하는 경우 기능성이 있음 

TrafFix Devices, Inc. v. Marketing 
Displays, Inc., 532 US 23 (2001)

Inwood기준과 Qualitex기준에 따른 판단을 단계적으로 
파악하며, Inwood기준에 따라 기능성이 있다고 판단되
면 심사는 종료되나 그렇지 않다면 Qualitex기준에 따른 
판단을 수행함 

<표 5> 연방대법원의 기능성원리 이해태도 및 기능성 존재유무의 판단기준

1단계 2단계

주요

기준
제품의 사용이나 목적에 필수불가결하거나, 비
용이나 품질에 영향을 미치는 경우

경쟁자에게 명성과 관계없는 
중대한 불이익을 주는지의 여부

세부

기준
기능적 장점의 유무 기능적 장점의 광고여부

제조비용의 
저렴성

대체디자인의 
존재여부

주요

논점

상표 또는 트레이드 드레스에 상표의 보호범위
를 벗어난 실용적인 특성이 있는지의 여부를 
중점으로 판단함

경쟁을 제한하는지의 여부를 중점으로 
판단함

<표 6> 미국 판례법에 따른 기능성 존재유무의 판단기준
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(2) 기능성원리의 이해태도

1) 기능성원리의 역할

기능성원리는 미국 연방상표법에 존재하는 두 가지의 공통목적, 즉 상표의 

보호와 경쟁을 장려하는 목적을 수행한다.67) 그러나 기능성에 대한 정의는 

너무 복잡하기 때문에 본래의 취지에 맞게 해석되어야 할 것인데68) 앞서 본 

미국의 판례에 따라 기능성원리는 i) 상표법의 보호대상이 아닌 것을 확정하

고, ii) 기능적 특성을 상표로 보호받아 “합법적인 독점”을 통한 경쟁제한을 

방지하는 역할로 볼 수 있다. 결국 기능성원리는 그 존재의 목표를 “상표제도

와 특허제도의 충돌방지”와 “경쟁제한의 방지”로 나눌 수 있을 것이다.

2) 상표제도와 특허제도의 충돌방지

기능성원리는 트레이드 드레스의 보호범위를 확정한다.69) 만약 기능적 특

성을 가진 트레이드 드레스를 상표제도를 통해 보호한다면 특허제도가 가지

고 있는 목적과 정면으로 충돌하게 된다.70) 특허제도는 기술적 사상에 대하

여 일정 기간의 독점을 허용하며, 그 기간이 도과한 이후에는 그 기술적 사

상을 퍼블릭 도메인으로 전환하고 있다. 그런데 기술적 특성에 대하여 상표

권을 부여한다는 것은 당초 특허제도가 의도한 것과 다른 결과를 초래한다. 

이를 방지하기 위해서는 특허제도의 목적에 부합하도록 기술적 특징에 대한 

권리는 오직 특허제도에서만 부여하도록 하여야 할 것이며 이를 위하여 기

능성원리는 특허의 범위에 포섭되어야 하는 특성인 기능성에 대하여 상표제

도에 의한 보호를 거부하는 것이다. 이를 정확히 구분해 내기 위해 수많은 

심사방법이 존재한다. 이를테면 연방대법원의 2단계 심사나, CAFC의 4요소 

심사 및 앞선 <표 2>에서 제시된 식별이론과 경쟁이론에서 유래한 각 판단기

준이다. 그 기준들에서 공통적으로 추출할 수 있는 부분은 바로 상표로 보호

되어서는 안 될 영역을 배제하는 것이다. 결국 주된 심사의 쟁점을 기능적 특

 67) Tier Mills, Inc. v. Shen Mfg. Co., 803 F.2d 778, 780-81 (3d Cir. 1986).

 68) McCarthy, op.cit., §7:67.

 69) IP Lund Trading ApS, Kroin Inc. v. Kohler Co., 163 F.3d 27, 37 (1st Cir. 1998).

 70) McCarthy, op.cit., §7:67.
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성 그 자체에 두는 경우나, 경쟁을 제한하는지 여부에 두는 경우 모두 일차적

으로는 특허와 상표의 경계를 구분한다는 목적에 동의하고 있는 것이다.

3) 경쟁제한의 방지

특허제도는 기본적으로 기술적 사상에 대한 독점권을 부여하면서도 보호

기간이 지난 후라면 누구라도 그것을 복제할 권리를 함께 부여하고 있다. 이

러한 종류의 권리에 대하여 미국 연방대법원은 “최대한 유사하게 복제할 권

리”71)라고 칭하고 있다. 그렇다면 특허에 의한 보호가치가 없는 경우나, 특

허가 이미 만료된 경우에는 상표에 의해서도 보호될 수 없다. 더 나아가 특

허권 또는 다른 배타적인 권리가 존재하지 않는 기능적 특성에 대해서는 누

구라도 그것을 복제할 권리가 있다고 보아야 한다. 그러한 기능적인 특성이 

상표로 보호된다는 것은 특허에 의해서도 보호되지 않는 권리에 대해 더 강

력한 보호를 부여하겠다는 것이 되므로 형평을 저해하는 결과를 가져오며, 

경쟁자의 입장에서는 최대한 유사하게 복제할 권리를 침해당하는 것이다. 

요컨대, 기능성원리의 첫 번째 목적인 상표제도와 특허제도의 충돌방지는 

지식재산권의 경계범위를 명확히 한다는 기능이 있으나, 더 나아가 경쟁을 

제한할 수 있는 요소를 배제한다는 것에 의의가 있다고 할 것이다. 결국 기

능성원리의 궁극적인 목적은 경쟁제한의 방지라고 하겠다.

(3) 미국에서의 미등록 트레이드 드레스에 대한 기능성원리 적용여부

미국에서 트레이드 드레스는 연방상표법으로 보호되고 있으며, 제2조

(e)(5)의 규정72)에 따라 기능성원리가 적용된다. 결국 등록된 경우나 미등록

된 경우 모두 같은 기능성원리가 적용되며 동일한 판단기준이 동원된다. 다

만, 등록된 트레이드 드레스는 비기능성이 추정되나, 미등록 트레이드 드레

 71) Saxlehner v. Wagner, 216 US 375, 381 (1910); Inwood Laboratories, Inc. v. Ives 

Laboratories, Inc., 456 US 844, 863 (1982).

 72) Lanham Act §2 (15 U.S.C. §1052) (e) (No trademark by which the goods of the 

applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration 

on the principal register on account of its nature unless it— (5) comprises any matter 

that, as a whole, is functional.) 
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스의 경우 미국 연방상표법 제43조(a)(3)의 규정73)에 따라 미등록 트레이드 

드레스가 침해당했다고 주장하는 자에게 비기능성의 입증책임이 있다는 점

이 다를 뿐이다. 대표적으로 2015년 CAFC의 Apple v. Samsung 판결74)에서

의 미등록 트레이드 드레스 에 관련된 쟁점을 검토할 수 있다. 본 사건에서 

주로 문제된 부분은 아이폰3G의 미등록 트레이드 드레스였는데 구체적으로 

아래와 같다.

항소심에서는 아이폰3G의 미등록 트레이드 드레스가 기능성이 있기 때문

에 보호받을 수 없다고 보았다. 여기서는 미등록 트레이드 드레스 역시 등록

상표 또는 디자인과 같이 보호될 수 있으나, 이로써 경쟁이 제한되면 안 되며 

상표나 트레이드 드레스의 권리는 사실상 무제한으로 존속되기 때문에 기능

성심사를 엄격히 해야 한다고 설시하였다. 기능성의 판단기준은 TrafFix 판

결에 따른 2단계 심사를 기초로 CAFC의 일관적 기준인 4요소 심사를 적용

하였다.

(4) 우리 법제에 있어서의 시사점

기능성원리는 이미 우리 ｢상표법｣에도 어느 정도 도입된 것으로 보이며, 

따라서 기능성원리의 발원지인 미국의 선례를 주의 깊게 살펴 기능성원리를 

 73) Lanham Act §43 (15 U.S.C. §1125) (a)(3) (In a civil action for trade dress 

infringement under this chapter for trade dress not registered on the principal 

register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that 

the matter sought to be protected is not functional.)

 74) Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 786 F.3d 983 (Fed. Cir. 2015).

 75) Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 786 F.3d 983, 992 (Fed. Cir. 2015).

네 개의 균일하게 둥근 모서리의 직사각형, 제품의 전면을 덮는 평평하고 깨끗
한 표면, 투명한 표면 아래의 디스플레이, 디스플레이 상하단의 검은 테두리와 
좌우의 좁은 테두리, 장치가 켜져있을 때 화면에 나타나는 작은 점들, 균일 또는 
불균일하게 둥근 모서리를 가진 다양한 사각형아이콘, 화면 하단의 고정아이콘 
막대75)

아이폰3G의 미등록 트레이드 드레스
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우리법제에 적절히 적용할 수 있을 것이다. 그러나 미국은 등록여부를 불문

하고 트레이드 드레스에 대해 기능성원리를 적용하는데, 이는 앞서 제시하였

듯이 연방상표법이 상표제도에 관련한 조문은 물론 부정경쟁방지에 관한 조

문을 함께 품고 있다는 점에서 기인한 것이다. 반면 우리나라의 경우는 ｢상

표법｣에 기능성 관련 조문에 규정되어 있으나 그것이 ｢부정경쟁방지법｣상

의 미등록 표장에 있어서 적용되는지의 여부가 불분명하다. 이에 ｢부정경쟁

방지법｣을 검토하기에 앞서 우리 ｢상표법｣상 기능성원리와 밀접한 연관이 

있는 판례를 먼저 검토하고, 미국에서 발전한 기능성원리를 ｢상표법｣이 어

떻게 수용하고 있는지를 살펴보는 과정을 통해 ｢상표법｣상의 기능성 판단기

준 및 그 이해 태도를 도출한다.

3. 기능성원리에 관한 한국의 판례 검토

(1) 과거의 상표실무 및 판례 검토

입체상표의 경우 ｢상표법｣ 제33조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력을 취

득하였을 때 등록받을 수 있을 것인데,76) 대법원은 입체상표의 사용에 의한 

식별력 요건을 엄격하게 판단하고 있으며77) 특허청과 특허심판원 또한 같다. 

예컨대, 특허청은 마요네즈 용기( )에 대하여 “사용에 의한 식별력의 취

득”을 부정하여 등록을 거절78)하였고 이에 대한 거절결정불복심판79)에서 

특허심판원은 “(구)의장권에 의하여 한정된 기간 동안만 보호되던 입체적 형

상이 상표법에 의해 입체상표로 등록될 경우에는 사실상 영구적으로 보호되

 76) 대법원 2014.10.15. 선고 2013후1146 판결; 󰡔상표심사규칙󰡕 제8부 제1장 1.3.(입체적 

형상의 경우 그 형상이 출처표시로 기능하기 위해서 법 제33조 제2항에서 정하는 사용에 

의한 식별력을 획득하여야 한다).

 77) 대법원 1994.5.24. 선고 92후2274 전원합의체 판결(이러한 종류의 표장은 원래 식별력

이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용토록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 

대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것이다).

 78) 2002.2.21.자 상표등록출원 제40-2002-8505호에 대한 특허청의 2003.5.16.자 거절결

정.

 79) 특허심판원 2004.5.31.자 2003원2347 심결.
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는 결과를 초래하여 (구)의장제도를 유명무실하게 만드는 문제가 발생할 우

려가 있으며, 이러한 경우 제3자가 유사한 제품형태를 사용하지 못하게 되어 

경쟁을 제한하고 제품개발을 억제하여 오히려 관련 산업의 발전이 저해되는 

결과도 나타날 우려가 있다”고 보았다. 특허법원 또한 “입체상표의 경우에는 

식별력 유무를 엄격하게 해석하여야 할 것”이라고 밝히고 있다.80) 이와 같이 

기능성과 식별력을 분리하지 않고 판단하는 특허청, 특허심판원 및 특허법

원의 태도는 일관되게 이어져 왔으며, 비교적 최근의 거절결정 및 심결에서

도 찾아볼 수 있다. 향수병( )의 입체상표 출원81)에 대해 위와 같은 이유로 

등록을 거절한 사안에 대한 심결에서도82) “입체상표의 경우에는 식별력 유

무를 엄격하게 해석하여야 할 것이며”, “상품의 기능적인 면과 관계되어 있

어 디자인 또는 실용신안의 고안으로서는 적당할지는 모르나 상표로서의 출

처표시의 기능을 한다고 보기 어렵다”고 보고 있다. 특히 여기에서는 청구인

이 “유사한 형상에 대하여 이미 디자인권을 취득하였다”는 점을 적시하며 위

와 같은 논지를 강화하고 있다.83) 

반대로 ｢상표법｣ 제34조 제1항 제15호84) 및 제90조 제1항 제5호85)의 규

정에 따라 보호를 거부한 사례를 살펴보면 대표적으로 내복용 알약86)

( )을 들 수 있는데, 이에 대한 상표무효87) 및 취소심판88)에서 특허심

 80) 특허법원 2004.10.28. 선고 2004허3805 판결.

 81) 2013.10.23.자 상표등록출원 제40-2013-69879호에 대한 특허청의 2014.9.19.자 거절

결정.

 82) 특허심판원 2015.6.23.자 2014원6481 심결.

 83) 그 밖에도, 향수병( )의 사례(2013.5.28.자 상표등록출원 제40-2013-34640호에 대한 

특허청의 2014.6.13.자 거절결정 ; 특허심판원 2015.7.28.자 2014원4266 심결); 음료 포

장용기( )의 사례(2013.8.19.자 상표등록출원 제40-2013-55472호에 대한 특허청의 

2014.9.24.자 거절결정; 특허심판원 2015.9.1. 2014원6546 심결); 완구류( )의 사례

(2010.1.20.자 상표등록출원 제41-2010-1563호에 대한 특허청의 2011.8.23.자 거절결

정; 특허심판원 2012.4.23.자 2011원6822 심결) 등이 있다.

 84) 상표법 제34조 제1항 제15호(상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 

확보하는 데 꼭 필요한(서비스의 경우에는 그 이용과 목적에 꼭 필요한 경우를 말한다) 

입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 된 상표)

 85) 상표법 제90조 제1항 제5호(등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확

보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표)

 86) 2005.2.17자 제40-0608773호 상표등록. 
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판원은 식별력취득을 부정하였으나 동 심결들의 취소소송89)에서 특허법원은 

식별력을 인정하며 기능성판단의 단계로 나아간 바 있다.90) 한편 현행 ｢상표

심사기준｣에서는 식별력과 기능성을 동시에 판단하도록 하고 있으며(제5부 

제15장 3.1.), 따라서 기능성심사에 관한 사례가 다량 누적될 것을 기대할 수 

있고 결국 이는 특허청의 정확한 기능성심사에 기여할 수 있을 것이다.

(2) 2015년 비아그라판결에서 나타난 기능성원리

“비아그라”는 “푸른 마름모 형태( )”로 2005.2.17. 제40-0608773호

로 상표등록되었다. 해당 약품의 주성분인 “실데나필”의 국내 물질특허는 

2012.5.17. 만료되었고 복제약에 대한 시판은 2012.5.30.부터 식약처의 시

판허가를 받고 시장에 출시된 상태였다.91) 이에 대해 “화이자 프로덕트”가 

복제약 제조사들에게 상표권과 디자인권의 침해 및 부정경쟁행위를 근거로 

한 침해금지소송을 제기하였고 1심 판결92) 및 항소심 판결93)에서는 기능성

원리와 밀접한 법리를 판시하면서도 기능성을 식별력의 취득과 결부시켜 기

능성의 판단까지 나아가지 못하였다. 그러나 상고심94)에서 대법원은 기능성

을 구체적으로 판단하며 그 기준을 제시하였다. 대법원은 ｢상표법｣ 제34조 

제1항 제15호에 대하여 “기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상에 대하

 87) 특허심판원 2014.8.11자 2013당2588 심결.

 88) 특허심판원 2015.7.21자 2013당2589 심결.

 89) 특허법원 2015.10.23. 선고 2014허7387 판결; 특허법원 2016.2.1. 선고 2015허5364 판

결.

 90) 그 밖에도 치과용 기기( )(2013.4.16.자 상표등록출원 제40-2013-24374호에 대한 특허

청의 2014.3.13.자 거절결정); 위스키병( )(2013.2.6.자 상표등록출원 제40-2013-7616호

에 대한 특허청의 2014.4.4.자 거절결정); 장난감큐브( )(2010.6.25.자 국제등록출원 

제1045962호에 대한 특허청의 2012.7.2.자 거절결정); 장류 색채(황갈색의 색채인 

) (2012.10.30.자 상표등록출원 제40-2012-67398호에 대한 특허청의 2013.12.11.자 

거절결정) 등이 있다.

 91) 특허청, “비아그라 용도특허 무효심결, 비아그라 복제약 봇물 터질 듯!”, 특허청, 2012, 

3면.

 92) 서울중앙지방법원 2013.3.29. 선고 2012가합87022 판결.

 93) 서울고등법원 2013.10.17. 선고 2013나26816 판결.

 94) 대법원 2015.10.15. 선고 2013다84568 판결.
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여 식별력을 구비하였다는 이유로 상표권으로 보호하게 된다면, 존속기간갱

신등록을 통하여 그 형상에 불가결하게 구현된 기술적 기능에 대해서까지 

영구적 독점권을 허용하는 결과가 되어 특허제도 등과 충돌하게 될 뿐만 아

니라, 경쟁자가 그러한 입체적 형상을 사용해야만 할 경쟁상의 필요가 있음

에도 그 사용을 금지시킴으로써 자유로운 경쟁을 저해하는 부당한 결과를 

초래하기 때문에, 입체적 형상으로 된 상표를 도입하면서, 특허제도 등과의 

조화를 도모하고 경쟁자들의 자유롭고 효율적인 경쟁을 보장하기 위한 취지

에서 위 규정을 두고 있다”고 판시하였다. 이는 대법원이 기능성원리의 정책

목표를 “상표제도와 특허제도의 충돌방지” 및 “경쟁제한의 방지”로 이해한 

것으로 볼 수 있는데, 미국 판례법상 기능성원리의 이해태도와 같은 맥락이

다. 특히 대법원은 “상표가 식별력 요건을 충족하더라도 기능성이 존재한다

면 상표등록을 받을 수 없다”는 점을 확실히 하고 있으며, 기능성 판단의 기

준으로 i) 그 상품 등이 거래되는 시장에서 유통되고 있거나 이용 가능한 대

체적인 형상의 존재 여부, ii) 대체적인 형상으로 상품을 생산하더라도 동등

한 정도 또는 그 이하의 비용이 소요되는지의 여부, iii) 그 입체적 형상으로

부터 상품의 본래적인 기능을 넘어서는 기술적 우위가 발휘되는지의 여부를 

들고 있다. 

(3) ｢상표심사기준｣에서의 기능성원리 

현행 ｢상표심사기준｣은 기능성 존재유무의 판단에 관하여 구체적인 지침

을 두고 있다.95) 여기에서는 트레이드 드레스와 대응하는 개념을 입체상표

라고 보고 있으며, 기능성을 “상품 또는 포장의 형상 등이 그 기능을 구현하

는 데 필수적이고 긴요한 것이어서 특정인에게 독점적인 권리를 주면 정상

적인 경쟁원리가 저해되는 기능”으로 정의하고 있으며 특히 식별력과 기능

성이 별개의 요건임을 명확히 인지하고 있다.96) 기능성 존재유무의 판단기

 95) 2016.8.29. 특허청 예규 제90호로 개정되어 2016.9.1.부터 시행된 상표심사기준 제5부 

제15장.

 96) 상표심사기준 제5부 제15장 2.5.(식별력이 인정되더라도 등록을 받을 수 없는 것으로 



124  지식재산연구 제13권 제3호(2018년 9월)

준으로는 i) 특허나 실용신안의 존재 여부, ii) 유통과정의 편이성 및 사용의 

효율성에 관한 광고 선전, iii) 대체가능성, iv) 제조비용의 저렴성을 제시하

고 있는데, 이는 CAFC에서 일관적으로 적용하고 있는 4요소 심사의 기준과 

흡사하다. 이러한 기준은 2015년 Apple사건의 항소심97)에서 영향을 받은 

것으로 보이는데, 실제로 특허청은 위 항소심판결에 대해 분석하며 “기능성 

요건을 적극적으로 적용하여 등록을 배제할 근거를 제시하였다”고 밝힌 바 

있다.98) 

4. 우리 상표법상 기능성 판단기준 및 기능성원리의 이해태도

(1) 기능성 존재유무의 판단기준

｢상표법｣상 기능성 존재유무의 판단기준을 종합하여 보자면 i) 대체가능

성이 없고, ii) 대체할 경우 제조비용이 증가하며, iii) 입체적 형상이 기술적 

우위를 가지거나, iv) 해당 특성에 대한 (출원인 혹은 타인의)특허나 실용신안

이 존재할 경우, v) 기능성의 광고·선전이 있는 경우 기능성이 있다고 보고 

있다.

(2) 기능성원리의 이해태도

우리 ｢상표법｣상 기능성원리는 i) 상표제도와 특허제도의 충돌방지, ii) 경

쟁제한의 방지차원에서 이해되고 있다. 다만, 기능성원리는 ｢디자인보호법｣
과 ｢상표법｣의 충돌방지와는 무관하다고 보여진다. 기본적으로 상표와 디자

인은 병존할 수 있는 권리이기 때문이다.99) 한편 대법원은 상표제도의 본질

적인 목적을 “상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호”라고 

보며, “상표제도의 목적·기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서

본다.)

 97) Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 786 F.3d 983 (Fed. Cir. 2015).

 98) 특허청, “트레이드 드레스 ‘기능성 심사’ 강화한다―특허청, 가이드라인 마련, 8월부터 

시행”, 특허청, 2015, 6면.

 99) 대법원 2000.12.26. 선고 98도2743 판결; 대법원 2000.12.22. 선고 2000후68 판결.
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를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 

신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다”고 보

고 있다.100) 기본적으로 지식재산권을 포함한 “재산권”이라는 것은 법률에서 

부여하는 것이며 그 행사는 공공복리에 적합하여야 한다(｢헌법｣ 제23조 제2

항). 그리고 그 권리는 남용하지 못한다(｢민법｣ 제2조 제2항). 궁극적으로 ｢상

표법｣은 경쟁질서에 부합하는 방향을 좇아야 한다는 것이다. 종합하면 아래

와 같다.

5. 우리 법제의 미등록 트레이드 드레스에 대한 기능성원리 적
용여부

검토한 바와 같이 이미 우리 ｢상표법｣은 다수의 판결 및 ｢상표심사기준｣
을 통하여 트레이드 드레스의 기능성원리를 받아들였다고 볼 수 있다. 한편 

｢부정경쟁방지법｣은 주지·저명한 표지를 보호하며 이와 “혼동하게 하는 행

100) 대법원 2014.8.20. 선고 2012다6059 판결.

구분 기능성 존재유무의 판단기준 기능성원리의 이해태도

원칙
｢상표법｣ 제34조 제1항 제15호 및 제90조 제1항 제5호에 따른 
“기능을 확보하는 데 꼭 필요한(불가결한)”것은 기능적

대법원

i) 동일시장에서의 유통 여부 혹은 대체 
가능성이 있는지의 여부, ii) 대체가능한 
형상으로 상품을 생산하는 경우의 소요 
비용이 같거나 더 낮은지의 여부, iii) 그 
입체적 형상으로부터 상품 등의 본래적
인 기능을 넘어서는 기술적 우위가 발휘
되는지의 여부

상표제도와 특허제도의 충돌방지 및 부당
한 경쟁제한의 방지를 기능성원리의 동등
한 정책목표로 이해 

상표

심사기준

i) 특허나 실용신안의 존재 여부, ii) 유통
과정의 편이성 및 사용의 효율성에 관한 
광고 선전, iii) 대체가능성, iv) 제조비용
의 저렴성

주로 부당한 경쟁제한의 방지차원에서의 
이해

종합기준

(적극표지)

i) 대체가능성이 없다. ii) 대체할 경우 제조비용이 증가한다. iii) 입체적 형상이 기술
적 우위를 가진다. 
iv) 특허나 실용신안이 존재한다. v) 기능성의 광고·선전

<표 7> 우리 ｢상표법｣상 기능성 존재유무의 판단기준과 기능성원리의 이해태도
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위”를 금지하고 있는 반면 ｢상표법｣은 권리를 부여하며 그와 “유사한 상표”

의 사용을 금지하고 있다. 그러나 ｢상표법｣은 ｢부정경쟁방지법｣에서 보호

하고 있는 주지·저명한 표장에 대하여 등록을 거부하며101) 사용주의적 요

소 또한 취하고 있기 때문에 보호대상이 명백히 다르다고 할 수 없다. 또한 

｢상표법｣이 금지하고 있는 유사상표의 사용은 오인·혼동을 방지하기 위한 

것이며,102) 유사상표인지의 판단은 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는

지 여부에 따라 판단하여야 한다.103) 요컨대 양법은 “표지에 대한 혼동을 금

지”하고 있다는 점에서 본질적으로 다르지 않으며, 기능성원리가 적용될 수 

있는지가 문제될 수 있다. 그러나 ｢부정경쟁방지법｣상 기능성원리를 적용할 

명문의 조항이 없기 때문에 기능성원리를 구체적으로 제시한 판결은 전무하

고104) 명백한 결론 또한 없는바 이하에서 검토한다.

Ⅳ. 미등록 트레이드 드레스에 대한 기능성원리 적용방안

1. 논의의 방향

｢부정경쟁방지법｣은 등록여부를 불문하고 표장을 보호한다. 구체적으로 

제2조 제1호 (가)목 및 (나)목의 부정경쟁행위(이하 “혼동초래행위”)는 “국내

101) 상표법 제34조 제1항 제9호(타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인

식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 

동일·유사한 상품에 사용하는 상표), 제11호(수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타

인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 

있는 상표), 제13호(국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 

인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 

얻으려 하거나 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표) 등

에서 찾아볼 수 있다.

102) 조영선, “미국 판례법상 상표의 오인, 혼동 판단”, 󰡔법조󰡕, 통권 제578호(2004), 255면.

103) 대법원 1992.1.21. 선고 91후1359 판결.

104) 일부 하급심에서 부정경쟁방지법에 기능성원리를 적용한 바 있으나, 그 적용의 근거를 

명확히 밝히고 있지 않으며 대법원에서 받아들이지 않았다(부산지방법원 2004.5.17. 선

고 2003고단9574 판결; 인천지방법원 2010.6.10. 선고 2010노456 판결).
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에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 

상품(또는 영업)임을 표시한 표지”를 보호하고 있는데, 이는 상품의 형태에도 

적용됨은 물론,105) 2018.4.17. 동법의 개정에 따라 상품 판매·서비스 제공

방법 또는 간판·외관·실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관을 포함

하는 영업표지에도 명시적으로 적용된다[제2조 제1호 (나)목]. 즉, 주지·저명

한 트레이드 드레스라면 보호될 수 있을 것인데, 이때 기능성원리가 적용될 

수 있을 것인지가 의문이다. 또한 동법 제2조 제1호 (자)목의 부정경쟁행위

(이하 “형태모방행위”)는 단서(2)106)로 통상적인 형태에 대해서 본 목의 적용

을 배제하고 있다는 점과 관련해서도 기능성원리가 논의될 수 있고, 제2조 

제1호 (카)목(이하 “일반조항”)을 통한 트레이드 드레스 보호의 사안107)에서

도 기능성원리가 고려될 수 있다. 이에 이하에서는 ｢부정경쟁방지법｣의 판

례를 검토하며 기능성원리의 적용가능성을 확인하고 그 판단기준을 제시한

다. 

2. 부정경쟁방지법 관련 판례의 검토

(1) 혼동초래행위 관련 판례 검토

상품형태는 디자인이나 특허 등에 의해 보호되지 않는 한 원칙적으로 이

를 모방하여 제작하는 것이 허용되나, 다른 유사상품과 비교하여 수요자의 

감각에 강하게 호소하는 독특한 디자인적 특징을 가지고 있다면 보호될 수 

있다.108) 그리고 이와 관련하여 기능성원리의 근본적인 이념과 일맥상통하

105) 대법원 2001.10.12. 선고 2001다44925 판결(상품의 형태가 장기간 계속, 독점, 배타적

으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그 형태가 갖는 차별적 특징이 거래자 

또는 수요자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 개별화

되기에 이른 경우 자타상품의 식별기능을 가진다).

106) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목 단서(2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종

의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)

이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 

수입·수출하는 행위

107) 대법원 2016.9.21. 선고 2016다229058 판결.

108) 대법원 2012.11.29. 선고 2011도10978 판결.
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는 대법원의 판시를 일부 찾아볼 수 있다. 예컨대, “종이리필방향제”에 대한 

사안에서는 “국내외에 제조·판매되는 기본적인 형태와 동일하며 일반 수요

자들이 해당 상품을 선택한 이유가 디자인보다는 품질의 우수함에 있었다는 

점에서 그 형태 자체는 보호대상이 될 수 없다”고 판시하였으며109) “거북이 

모양 완구”에 대해서는 “유통되는 완구상품에 통상 있는 형태라거나 그 완구

의 성질 내지 기능에서 유래하는 필연적인 형태라고 볼 수 없다”고 판시한 

바 있다.110) 혼동초래행위에 있어 엄격한 주지성이 요구되는 것은 확립된 판

례이나, 이 주지성의 요건 판단에 있어 “대체가능성” 내지는 “실용적 형태 여

부”가 개입하고 있다는 점에서 다소 의문이 든다. 적절한 논리적 근거 없이 

상품형태에 한하여 위와 같이 기능성원리에서 고려되는 요소를 언급한다는 

점은 결론적으로 주지성 판단의 기준과 기능성 존재유무 판단의 기준을 다

소 결부시키고 있다고 볼 것이다.

(2) 형태모방행위 관련 판례 검토

형태모방행위의 경우 주지성 또는 식별력이라는 요건을 요하지 않기 때문

에 직접적으로 기능성원리와는 무관하다. 그러나 형태모방행위는 동종 상품

이 가지는 “통상적인 형태”를 보호의 대상에서 배제하고 있다는 점에서 간접

적으로 기능성원리를 채택하고 있다고 본다. 이에 관하여 대법원은 통상적

인 형태는 “동종 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기

능·효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 

형태 또는 동종 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등”이라고 해석하

였다.111) 결국 형태모방행위의 보호범위에서 기능성이 존재하는 부분과 경

쟁을 제한하는 부분이 제외된다. 이는 기능성원리의 취지와 유사한 보호의 

한계가 있다는 것으로 파악할 수 있다. 한편 “아이스크림의 형태”와 관련된 

하급심에서는 통상적인 형태를 “해당 상품으로서 기능을 확보하기 위해서 

109) 대법원 2007.7.13. 선고 2006도1157 판결.

110) 대법원 2003.11.27. 선고 2001다83890 판결.

111) 대법원 2017.1.25. 선고 2015다216758 판결.
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불가결하게 갖추어야 하는 형태”라고 해석한 사례가 있는데, 여기에서는 주

로 “이미 공지된 형태”라는 점을 근거로 통상적인 형태라고 보았다.112) 본 

판결은 대법원에 의해 확정되었으나,113) 통상적인 형태의 해석을 위와 같이 

해석한 이상 단순히 이미 공지되었는지의 여부에서 판단이 그칠 것이 아니

라 필수불가결한 요소인지 여부인지에 관한 판단을 내렸으면 하는 아쉬움이 

있다.

(3) 일반조항 관련 판례 검토

이른바 “서울연인” 사건은 ｢부정경쟁방지법｣ 일반조항에 관하여 최초로 

대법원에 의해 확정되었다는 점과 중심 쟁점이 트레이드 드레스였다는 점에

서 주목할 만한 판결이다. 원고는 단팥빵 매장의 브랜드 로고, 외부간판, 매

장 배치 및 디자인 등에 관하여 ｢부정경쟁방지법｣ 일반조항에 기한 손해배

상 및 예방적 금지를 청구하였는데, 1심 판결114)에서는 트레이드 드레스가 

형성되었다면 일반조항의 “성과물”에 해당한다고 보았다. 다만, 기능성을 판

단하며 “빵 판매 매장 운영에 필수불가결한 기능적인 요소에 해당한다고 볼 

수 없다”고 판시할 뿐, 구체적인 기준이나 근거를 제시하고 있지는 않다. 반

면 항소심115)에서는 “트레이드 드레스”라는 용어를 사용하지 않고 “영업의 

종합적 이미지”라는 용어를 사용하는데, 여기에서는 트레이드 드레스의 요

건에 관하여 판단하지 않고 단지 일반조항의 법문상 요건인 “상당한 투자나 

노력으로 만들어진 성과 여부”, “위법하게 무단으로 사용하였는지의 여부”, 

“원고의 경제적 이익을 침해하였는지 여부”만을 판단하며, 기능성에 관한 판

단은 하지 않았다. 본 항소심판결은 심리불속행 상고기각되어 대법원에 의

하여 확정116)되었다.

112) 서울고등법원 2015.9.10. 선고 2014나2052436 판결.

113) 대법원 2016.10.27. 선고 2015다240454 판결.

114) 서울중앙지방법원 2015.7.10. 선고 2014가합529490 판결.

115) 서울고등법원 2016.5.12. 선고 2015나2044777 판결.

116) 대법원 2016.9.21. 선고 2016다229058 판결.
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(4) 현행 판례의 태도 평가

위에서 살펴본 바 ｢부정경쟁방지법｣은 일부 트레이드 드레스를 보호하고 

있다. 그러나 ｢상표법｣상 입체상표에 있어서는 기능성원리를 적용하면서도, 

적용되는 법률이 다르다는 이유로 ｢부정경쟁방지법｣에서는 기능성을 판단

하지 않는다는 것은 형평에 맞지 않는다. 또한 대법원은 ｢부정경쟁방지법｣
에 의한 미등록 표장의 보호에 있어 기능성원리와 유사한 판시를 하고 있는

데, 과거 ｢상표법｣상 입체상표에 관련한 실무에서 식별력과 기능성을 결부

시켰던 태도와 매우 유사하다고 보인다. 

3. 부정경쟁방지법에 대한 기능성원리 적용가능성 판단

(1) 부정경쟁방지법 제15조에 따른 기능성원리의 적용가능성

｢부정경쟁방지법｣ 제15조 제1항은 다른 법률과의 관계를 규정하고 있

다.117) 이는 ｢부정경쟁방지법｣이 타법과 저촉되지 않으면서도 그 범위 내에

서 부정경쟁행위를 규제할 수 있도록 하여 법의 실효성을 확보하는 데 도움

을 주기 위한 것이다.118) 또한 ｢상표법｣은 개정을 거듭할수록 사용주의 요

소를 가미하며 ｢부정경쟁방지법｣과의 통합현상을 보이고 있다.119) ｢부정경

쟁방지법｣은 각 지식재산권의 균형을 맞추기 위하여 노력하고 있다는 것이

다. 기능성은 특허제도가 존치하는 이상 ｢특허법｣ 또는 ｢실용신안법｣상 보

호 대상이어야 하며,120) 그렇다면 보호기간 이후 퍼블릭 도메인으로 환원되

어야 한다. 이는 결국 자유로운 접근 및 모방이 가능한 것이 된다.121) 퍼블릭 

117) 부정경쟁방지법 제15조 제1항(특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 농수산물품

질관리법 또는 저작권법 제2조부터 제6조까지 및 제18조 제3항과 다른 규정이 있으면 그 

법에 따른다.)

118) 1986.12.12. 국회 상공위원회 제131회-제15차 회의록 참조.

119) 정상조, “상표법과 부정경쟁방지법의 조화/통합”, 󰡔특별법연구󰡕, 통권 제8권(2006), 

746면. 

120) 최덕철, “입체상표의 기능성에 관한 판단사례 연구”, 󰡔지식재산21󰡕, 통권 제63호

(2000), 162면.

121) 황희철, “Trade Dress(상품외관)의 보호에 대하여”, 󰡔통상법률󰡕, 통권 제19호(1998), 

102면.
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도메인을 ｢부정경쟁방지법｣으로 보호한다면 결국 각 지식재산권법을 충돌

하게 만드는 것이고, 그러한 충돌을 방지하고자 하는 노력들을 무너뜨리게 

될 것이다. 이러한 점에서 ｢상표법｣에 의해 적용되는 기능성원리를 ｢부정경

쟁방지법｣에 적용해야 할 것이다.

(2) 이념·목적의 유사성

｢상표법｣과 ｢부정경쟁방지법｣은 밀접한 관련을 가지고 발달되어 왔으며 

현실적으로 후자는 전자를 보완하는 기능을 수행하며,122) 양법은 모두 경쟁

법의 일부를 구성한다.123) 또한 재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 하

여야 한다(｢헌법｣ 제23조 제2항). 기능성을 가진 미등록 트레이드 드레스를 

보호한다면 보호기간 이후 누구나 이용 가능한 기술적 사상을 영속적으로 

독점하는 것이고, 이는 공정한 경쟁질서에 반하는 것이며 더 나아가 헌법적 

질서에 위배되는 결과를 초래한다. 이러한 결과를 방지하기 위해 ｢상표법｣
은 기능적인 요소에 대해 보호를 거부하는 것인데, ｢부정경쟁방지법｣이 이

러한 결과를 허용한다는 것은 법체계상 타당하지 못하다. 기능성원리는 일

차적으로 상표제도와 특허제도의 충돌을 방지하기 위한 목적 내지 이념을 

갖는다. 그렇다면 ｢상표법｣과 ｢특허법｣ 및 ｢실용신안법｣의 충돌뿐만 아니

라 ｢부정경쟁방지법｣과 ｢특허법｣ 및 ｢실용신안법｣의 충돌에 대해서도 작용

함이 타당할 것이다. 근본적으로 표지를 보호한다는 점에서 ｢상표법｣과 ｢부

정경쟁방지법｣이 동일하게 작용하는 상황이라면 기능성원리가 적용되어야 

한다는 것이다.

따라서 ｢부정경쟁방지법｣에도 기능성원리가 적용되어야 하며, 궁극적으

로 부당한 경쟁제한을 방지하기 위하여 기능성원리가 작동할 것이다. 우리 

법원도 그 필요성은 인식한 것으로 보이며 관련된 판시를 계속하고 있으나 기

능성의 원리가 아닌 주지성의 문제와 결부하고 있다. 이러한 점은 과거 ｢상표

법｣상 입체상표에 관련한 판례에서 식별력과 기능성을 결부시켰던 태도와 

122) 헌법재판소 2001.9.27. 선고 99헌바77 전원재판부 결정.

123) 송영식 외 4인, 󰡔지적소유권법(하)󰡕, 2판, 육법사, 2013, 412면.
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매우 유사하다고 보이며, 오래전 미국의 판례에서도 찾아볼 수 있는 태도인

데 기능성과 표지성은 명백히 개별적인 요소이다.124)

4. 미등록 트레이드 드레스의 기능성 판단기준

(1) 일반적인 판단기준

앞서 ｢상표법｣에서의 기능성원리를 검토한 바, i) 대체가능성이 없고, ii) 

대체할 경우 제조비용이 증가하거나, iii) 입체적 형상이 기술적 우위를 가지

며, iv) 특허나 실용신안이 존재하고, v) 기능성의 광고·선전이 있었다면 기

능성이 있는 것으로 판단할 수 있다. 이는 ｢상표법｣ 특유의 원리가 아니라 

트레이드 드레스 전반에 적용되는 원리이기 때문에 ｢부정경쟁방지법｣에 있

어서도 동일하게 적용되어야 할 것이나, 양 법제의 차이에서 비롯되는 세부

적인 판단기준의 조정이 필요할 것이다.

(2) 세부적인 판단기준

1) 기능성의 입증책임

｢상표법｣상 등록된 트레이드 드레스는 이미 상표의 요건을 충족한 것이고 

비기능성은 추정된다. 기능성의 입증책임은 상표의 무효를 주장하는 자에게 

있을 것이며, 침해소송에 있어서는 피고에게 입증책임이 있다고 할 것이다. 

이때 피고가 기능성이 명백함을 근거로 권리남용의 항변을 한다면 법원은 

그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판

단할 수 있기 때문에125) 직접 기능성의 유무를 판단할 수 있을 것이다. 반대

로 ｢부정경쟁방지법｣에 의해 트레이드 드레스가 보호되는 경우라면 이는 등

록되지 않은 권리에 대해 주장하는 것이기 때문에 비기능성에 대하여 트레

이드 드레스를 보호받고자 하는 자가 입증책임을 져야 할 것이다.

124) In re Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332, 1343 (CCPA 1982).

125) 대법원 2012.10.18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결.
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2) 부분적으로만 기능적인 경우

트레이드 드레스가 전체적으로 비기능적이지만 일부 기능적인 요소를 포

함하고 있을 수 있다. ｢상표법｣의 경우라면 일부 기능적인 요소가 존재한다

고 하더라도 이에 대하여 상표권의 효력이 미치지 아니하기 때문에 등록이 

가능하며,126) 미국 연방상표법에서도 마찬가지로 “전체적으로 기능적일 때” 

기능성이 있는 것으로 보고 있다.127) 그러나 ｢부정경쟁방지법｣은 형태모방

행위에 관한 규정을 제외하고는 ｢상표법｣처럼 효력의 범위제한에 관련된 규

정을 두고 있지도 않으며, 명시적인 기능성원리를 규정하고 있지도 않기 때

문에 부분적으로만 기능적일 때 문제될 여지가 있다. 그러나 기능성원리는 

단순히 트레이드 드레스의 형성에 작용하는 원리가 아니라 권리의 행사단계

에서도 작용하게 된다. 따라서 어떠한 트레이드 드레스가 일부 기능적인 요

소가 있다면 당연히 해당 부분에는 트레이드 드레스의 권리가 미치지 아니

할 것이다.

3) 적용의 범위

혼동초래행위의 경우에 있어서는 상품 또는 서비스의 주지·저명성을 보

호한다는 점에서 상술한 바와 같이 상표에서 논의되는 기능성원리가 적용되

어야 할 것이다. 그러나 형태모방행위 및 일반조항의 경우는 상품 또는 서비

스의 주지·저명성, 즉 표장을 보호하는 것이 아니라 단지 법 조문에 따라 

일정한 요건을 갖춘 정당한 이익을 부정한 행위를 규제함으로써 보호한다는 

점에서 양자의 접근방식은 다소 상이해야 할 것이다. 따라서 ｢부정경쟁방지

법｣상 기능성원리의 적용은 i) 혼동초래행위에 있어서는 ｢상표법｣상 트레이

드 드레스와 같은 범위로, ii) 형태모방행위에 있어서는 ｢부정경쟁방지법｣ 
제2조 제1호 (자)목 단서(2)의 해석에 관여하는 수준으로, iii) 일반조항에 있

어서는 기능성원리에 내재된 경쟁제한의 원리를 적용하는 차원, 즉 일반조

항에 따른 보호의 한계를 설정하는 차원으로 접근해야 할 것이다.

126) 상표법 제90조 제1항 제5호.

127) Lanham Act §2 (e) (5).
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(3) 미등록 트레이드 드레스의 기능성 판단기준 종합 

상술한 바와 같이 ｢부정경쟁방지법｣상 혼동초래행위, 형태모방행위 및 일

반조항에 따라 미등록 트레이드 드레스가 보호될 수 있고, 이때에는 각각 기

능성원리가 일부 다르게 활용되어야 할 것인데, 이를 종합하자면 아래와 같

다.

5. 부정경쟁방지법과 기능성원리를 조화시키기 위한 제도의 
개선방향

(1) 부정경쟁방지법상 기능성원리 규정 신설

해석적으로 ｢부정경쟁방지법｣상 기능성원리가 적용될 수 있다는 점은 앞

서 살펴본 바와 같으나, 이를 명시적으로 규정할 필요성이 있다. 기능성원리 

적용의 논리·해석적 타당성을 떠나 우리 법체계상 ｢상표법｣과 ｢부정경쟁

방지법｣이 개별 법률로 구성되어 있는데도 불구하고 판례나 해석론을 통하

여 관련 규정이 없는 ｢부정경쟁방지법｣에 기능성원리를 적용한다는 것은 결

국 미등록표장에 대하여 “비기능성”이라는 요건을 가중하는 것이기 때문에 

부적절할 수 있다. 이에 ｢부정경쟁방지법｣에 ｢상표법｣ 제34조 제1항 제15

호와 같은 기술방식으로 기능성원리를 표명하는 방안도 있을 것이나, 이 또

부정경쟁

행위유형
적용범위

판단기준원칙

(기능성의 적극표지)

(가)목 주지·저명성을 갖춘 표장에 적용되며 입체적 형상
은 물론 색채·도형 등 평면적 표장의 독점이 기능
성의 적극표지를 가져 경쟁원리를 저해한다면 기능
적이며 보호가 배제됨

i) 대체가능성이 없다. 
ii) 대체할 경우 제조비용이 
증가한다. 
iii) 기술적 우위를 가진다. 
iv) 특허나 실용신안이 존재
한다. 
v) 기능성의 광고·선전이 있
었다.

(나)목

(자)목 (자)목 단서(2)의 해석에 적용함

(카)목

트레이드 드레스를 형성하는 개별 요소들이 아니라 
전체적으로 그 요소들의 조합방식이 경쟁원리를 저
해하는지를 검토해야 하며, 이에 따른 보호의 한계를 
설정하기 위해 기능성원리를 고려함

<표 8> 각 부정경쟁행위에 따른 기능성원리의 적용
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한 현행체계상 타당하지 않은 것이 현행 ｢부정경쟁방지법｣ 중 트레이드 드

레스와 관련하여 적용될 수 있는 조항은 제2조 제1호 (가)목, (나)목, (자)목

단서(2) 및 (카)목이기 때문에 기능성원리를 포괄적으로 규정할 수는 없고 

그렇다고 각 목에 개별적으로 신설하기도 어렵기 때문이다. 따라서 현행법

상 부정경쟁행위의 정의를 전체적으로 개정하는 것을 생각해 볼 수 있는데 

구체적으로 아래와 같은 개정안을 제안한다.

위와 같은 개정을 통해 현행 제2조 제1호 (카)목을 삭제하고 부정경쟁행

위의 정의에 그 내용을 포함하되, “정당한 이익”을 보호하여 기능성원리를 

간접적으로 적용할 수 있다. 즉, 기능성이 존재하는 트레이드 드레스를 보호

하는 것은 이미 경쟁질서에 반하는 것이기 때문에 “정당한 이익”에 포함되지 

않는 것이며, 이와 같은 조항을 두어 법체계 또는 법질서에 어긋나는 보호를 

방지할 수 있을 것이다.128) 

(2) 부정경쟁방지법상 개별 부정경쟁행위 신설

｢부정경쟁방지법｣ 제2조 제1호 (나)목의 개정에 따라 상품 판매·서비스 

128) 제시안은 부정경쟁행위의 “정의규정”이라는 점에서 트레이드 드레스의 보호 또는 기능

성원리의 적용에만 국한될 것이 아니라 개별 부정경쟁행위는 물론 “다음 각 목을 포함하

는 행위”라는 문구를 통해 정의규정 그 자체가 일반규정으로 작용할 수 있다. 따라서 추

상적이고 포괄적인 “보호가치 있는 정당한 이익”이라는 문언을 제시하였으며, 트레이드 

드레스의 기능성원리에 관한 구체적인 문언이 필요하다면 후술하는 제시안과 같이 미등

록 트레이드 드레스를 보호하는 개별 부정경쟁행위를 규정하고 해당 규정에 기능성원리

를 명시하는 편이 바람직할 것으로 사료된다.

현행 ｢부정경쟁방지법｣ 개정안

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 
다음과 같다. 

1. “부정경쟁행위”란 다음 각 목의 어느 하나에 
해당하는 행위를 말한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 
다음과 같다. 

1. “부정경쟁행위”란 보호가치 있는 정당한 이
익을 경쟁질서에 반하는 방법으로 침해하
거나 이를 통해 부당한 이익을 얻는 행위로 
다음 각 목을 포함하는 행위를 말한다.
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제공방법 또는 간판·외관·실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관과 

같은 트레이드 드레스가 명시적으로 보호받을 수 있게 되었다. 그런데 동 개

정문은 제2조 제1호 (나)목의 개정이유를 “영세·소상공인 등이 일정기간 

노력을 기울인 결과 일반 소비자에게 알려지게 된 매장의 실내·외 장식 등 

영업의 종합적 외관을 무단으로 사용하여 영세·소상공인의 영업에 심대한 

손해를 끼치는 불공정한 행위가 다양한 형태로 발생함에도 불구하고 현행 

영업표지를 보호하는 규정은 이에 대한 보호 여부가 불분명한 부분이 있어 

이를 명확히 규정하여 수요자의 이익을 보호할 필요가 있음”이라고 밝히고 

있으나, 현대사회에서는 매체의 발전에 따라 소비자의 취향이나 기호가 비

슷해지는 경향과 동시에 제품의 수명주기는 단축되고 있다.129) 영세·소상

공인이 짧아지는 아이템의 라이프 사이클 속에서 그 영업의 주지·저명성을 

획득하여 제2조 제1호 (나)목을 통해 쉽사리 보호받기란 어렵다. 따라서 현

행법상 보호받기 어려운 개별적 요소들이 결합되어 트레이드 드레스를 형성

한 경우라면 개별 부정경쟁행위, 특히 제2조 제1호 (나)목보다 (카)목에 의

한 보호를 요청하는 경우가 많을 것이다. 또한 서울연인 판결이 등장함에 따

라 트레이드 드레스의 보호에 대해 일반조항을 적용하는 사례가 많아질 수 

있다. 그러나 이를 통해 트레이드 드레스를 보호하는 것은 대법원의 확정판

결이 있음에도 불구하고 아직 명확하게 해석되지 않는다. 일반조항을 트레

이드 드레스에 적용할 수 있는 방법은 구체적으로 아래와 같이 나눠볼 수 있

을 것이다. 

129) 김철수, 󰡔통상을 넘어 번영으로󰡕, 좋은땅, 2014, 228-230면. 

 해석방법 적용한계 관련판례

일반조항의 문언에 따라 i) 상
당한 투자나 노력에 의한 성과
물, ii) 무단으로 사용, iii) 경제
적 이익의 침해여부를 판단

법 문언에 따를 경우 기능성이 존
재하더라도 보호해야 하는 경우가 
생길 수 있음

대법원 2016.9.21. 
선고 2016다229058 판결
(서울연인) 

트레이드 드레스가 일반조항
의 “성과물”에 해당하고, 이후 
무단으로 사용, 경제적 이익의 

기능성원리를 적용하여 해석할 수 
있으나 이미 “혼동가능성”이 인정
됨에도 불구하고 경제적 이익이 침

서울고법 2015.9.10. 
선고 2014나2052436 판결
(아이스크림 형태) 
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위와 같이 어떻게 해석하더라도 현행 일반조항으로 트레이드 드레스를 보

호하는 것은 매끄럽지 않다고 할 것이다. 결국 트레이드 드레스를 보호하는 

개별 부정경쟁행위규정을 신설하는 방안을 아래와 같이 제안한다.

앞서 제안하였던 부정경쟁행위의 정의규정에 관한 제시안은 단순히 정의

규정이자 일반규정이라는 점에서 트레이드 드레스 및 기능성원리에 직접 적

용될 수 없다. 따라서 여기에서는 미등록 트레이드 드레스를 보호하는 신설 

부정경쟁행위 유형을 제안하는 바이다. 다만 ｢부정경쟁방지법｣ 제2조 제1

침해여부를 판단 해되어야 부정경쟁행위가 성립함 서울중앙지법 2015.7.10.
선고2014가합529490판결
(서울연인)

트레이드 드레스의 요건 중 식
별력(이차적 의미)을 “성과물”
로 해석하고, 혼동가능성을 
“침해”로 해석하며, 비기능성
을 일반적인 법 원리에 따라 
도출함

기능성원리의 적용 논리가 결국 목
적조항이나 권리남용금지의 원칙 
등의 법 원리에 기대어 명확하지 
않으며 논리의 비약이 있음

-

제시안

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 

1. “부정경쟁행위”란 보호가치 있는 정당한 이익을 경쟁질서에 반하는 방법으로 침해하거나 이
를 통해 부당한 이익을 얻는 행위로 다음 각 목을 포함하는 행위를 말한다.

(신설) 수요자들에게 특정인의 영업임을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 영업시설의 전체적
인 외관, 서비스의 제공방법 및 기타 구분가능한 특성 또는 특성의 조합과 전체적으로 
동일하거나 유사한 것을 경쟁질서에 반하는 방법으로 사용하여 수요자의 오인·혼동
을 초래하는 행위. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.

(1) 영업이 개시된 지 3년이 지난 영업시설의 전체적인 외관, 서비스의 제공방법 및 기타 구분 
가능한 특성 또는 특성의 조합을 사용하는 행위

(2) 특정인의 영업과 동종의 영업의 특성에 비추어 통상적이거나 필수적인 영업시설의 전체적
인 외관, 서비스의 제공방법 및 기타 구분가능한 특성 또는 특성의 조합을 사용하는 행위

(3) 수요자들에게 특정인을 영업임을 표시하는 목적을 넘어서는 기능적 장점을 가지고 있어 제
품 또는 서비스의 가격, 생산비용, 품질에 영향을 미치는 영업시설의 전체적인 외관, 서비
스의 제공방법 및 기타 구분가능한 특성 또는 특성의 조합을 사용하는 행위
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호 (나)목이 개정되어 트레이드 드레스에도 적용될 수 있을 것인데,130) 여전

히 주지·저명성을 요한다는 점에서 전반적인 트레이드 드레스의 보호에는 

적절치 않아 미등록 트레이드 드레스의 실질적인 보호는 어려울 것이며 동 

개정은 이미 어느 정도 판례로 정립되어 있던 것을 명문화한 것에 불과하다. 

따라서 위와 같은 새로운 유형의 부정경쟁행위의 신설을 검토할 수 있다. 위

의 요건 중 “특정인의 영업임을 표시하는 것이라고 인식”이라는 부분은 ｢상

표법｣ 제34조 제1항 제13호131)에서 규정하고 있는 것과 같은 수준이다. ｢상

표법｣상 이차적 의미의 취득보다 다소 낮은 요건인데, 사용에 의한 식별력

은 원래 식별력이 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이기 때문에 그 

요건이 어느 정도 엄격해야 할 것임은 틀림없는 사실이나,132) 제품 또는 서

비스는 단기간에 유행하고 그 기간 동안 엄청난 모방이 쏟아지며 후발주자, 

이른바 카피캣 또는 미투 브랜드에 의해 권리는 침해당하기 쉽다.133) 이런 

짧은 기간에 식별력을 취득하기란 어렵기 때문에 비기능성요건까지 더해져 

결국 트레이드 드레스가 상표권으로 보호되기는 어려워지는 것이다. 따라서 

다소 낮은 수준의 식별력요건을 두되, 비기능성요건을 통하여 적정한 보호

를 도모하는 것이다.

위 규정은 전체적으로 형태모방행위의 기술방식과 유사한 것인데, 단서

(1)은 ｢부정경쟁방지법｣이 배타적 권리를 부여하는 것이 아니라는 점에서 

법체계상 다소 부적절한 규정일 수 있으나 (자)목의 형태모방행위는 “디자인

권으로 보호받을 수 없는 형상에 대한 보호”라는 점에서 원칙에 대한 예외인 

것이고 이러한 예외적인 보호가 영속적일 수는 없기 때문에 3년의 제한을 두

130) 2018.4.17. 법률 제15580호로 일부개정된 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목은 “상품 

판매·서비스 제공방법 또는 간판·외관·실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관

을 포함한다”는 문언을 추가했다.

131) 상표법 제34조 제1항 제13호[국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하

는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부

당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사

용하는 상표].

132) 대법원 2008.11.13. 선고 2006후3397, 3403, 3410, 3427 판결.

133) 윤규훈·제이비림, 󰡔부의 파이프라인󰡕, 지식과감성, 2017, 145-150면. 
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고 있는 것으로 보인다. 또한 이는 일본의 부정경쟁방지법에서 강력한 영향

을 받은 것이라고 볼 수 있는데,134) 이 기간은 성과물에 투자한 자금 및 노력

을 회수할 수 있는 기간을 의미하는 것으로 통계에 따른 결과이다.135) 제시

안은 형태모방행위와의 형평성을 위해 유사한 제한을 둔 셈이다. 제시안의 

단서(2)는 기능성원리 중 부당한 경쟁제한의 방지를 위한 규정이며 단서(3)

은 상표제도와 특허제도의 충돌방지를 위한 규정으로, 앞서 검토한 기능성 

존재유무의 판단기준을 적용하였다. 이를 통하여 ｢부정경쟁방지법｣은 기능

성원리의 적용을 명시적으로 표명할 수 있으며, 현행법상 보호가 어려운 범

위의 미등록 트레이드 드레스를 과도하지 않은 적정한 수준에서 보호할 수 

있을 것이다.

Ⅴ. 맺는 글

트레이드 드레스의 기능적 특성이 특허제도하에서 보호되어야 할 종류임

에도 불구하고 상표로 보호된다면, 차후 퍼블릭 도메인으로 환원되어야 할 

부분을 영속적으로 독점하도록 법이 허용하는 결과를 낳는다. 이는 각 지식

재산권법의 경계를 허무는 동시에 “자유롭게 복제할 권리”를 제한하여 결국 

경쟁질서를 흐린다. 이에 미국에서는 기능성을 가진 트레이드 드레스는 보

호하지 않겠다고 선언하는 기능성원리가 발전되었고, 우리 ｢상표법｣에서도 

기능성원리가 자리 잡고 있다. 그러나 ｢부정경쟁방지법｣을 통한 미등록 트

레이드 드레스의 보호에 있어서는 기능성원리가 고려되지 않고 있다. 

이에 여기에서는 ｢부정경쟁방지법｣에 대한 기능성원리의 적용가능성을 

확인하였다. 다른 법률과의 관계를 통해 ｢부정경쟁방지법｣은 지식재산권법

의 균형 내에서 작용해야 한다는 점을 알 수 있고, ｢부정경쟁방지법｣은 ｢상

134) 오창국, “상품형태모방”, 󰡔지식과 권리󰡕, 통권 제9호(2006), 92면.

135) 西村雅子, “不正競争防止法による商品形態の保護ー改正の概要と最近の事例”, 󰡔CIPIC

ジャーナル󰡕, 第165號(2005), p.2.
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표법｣과 목적 및 이념의 지향성이 같기 때문에 기능성원리가 적용된다는 것

이다. 기능성의 적극표지로는 트레이드 드레스가 대체가능성이 없거나 대체

할 경우 제조비용이 증가하는 경우, 기술적 우위를 가지는 경우나 특허·실

용신안이 존재하는 경우 및 기능성에 대한 광고·선전이 있는 경우를 제시할 

수 있다. 이에 본 연구에서는 ｢부정경쟁방지법｣상 미등록 트레이드 드레스

의 보호 및 기능성원리의 표명을 위한 부정경쟁행위를 신설하여 종합적인 영

업의 이미지를 효과적으로 보호하되 적절한 제한을 두는 방안을 제시하였다.

지식재산권의 경계구분과 경쟁제한의 방지를 주된 목적으로 하는 기능성

원리는 우리 지식재산권법제가 지향하는 방향을 함께 따르고 있다는 점에서 

보다 적극적인 자세로 기능성원리에 대해 논의가 시작되어야 할 것이다. 법

이 예정하지 않은 종류의 미등록 트레이드 드레스는 계속 등장할 것이며 ｢부

정경쟁방지법｣은 그러한 경우에도 각 지식재산권법의 간극에서 비롯하는 

보호의 사각지대를 메워 주어야 한다. 그 과정에 있어서 기능성원리는 미등

록 트레이드 드레스의 보호 한계로서 작용하게 될 것이고 이를 통해 적정한 

보호와 지식재산권 체계의 균형성을 함께 도모할 수 있을 것이며, 나아가 부

당한 경쟁을 제한하는 경우를 사전에 차단하여 ｢부정경쟁방지법｣의 목적달

성에 이바지하도록 작용할 것이다.
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A Study on the Functional Doctrine of Trade Dress 

in the Unfair Competition Prevention Act

Lee Junghun, Park Sungsoo

“Trade Dress” involves the total image of a product. It has been developed 

in the American case laws and can be protected by the Trademark Act and 

Unfair Competition Prevention Act in Korea. However, if “functionality”, 

which is the area to be protected by the patent system, is included, it has the 

unreasonable effect of permanently protecting the portion to be returned to 

the public domain after the protection period. In order to prevent this, 

“functional principle” has developed which does not protect trade dress if it is 

functional. However, there is no definition about the possibility of applying 

the Functional Doctrine under the Unfair Competition Prevention Act.

Therefore, in order to harmonize the Unfair Competition Prevention Act and 

the functional principle, this study adds “fair profit” to the definition of unfair 

competition behavior and establish a clause to protect the trade dress, If so, 

this study proposes an amendment not to protect it. Through these efforts, the 

functional principle will provide the protection limit for our Unfair Competition 

Prevention Act and will enable appropriate protection of trade dress.

Trade Dress, Functional Doctrine, Unfair Competition Prevention Act, Unregistered Trademark, 

Trademark Act
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