
맞춤형 법제정보

004 최신외국법제정보

    

 ,     

 .    

     

       

   .  

,  FTA   ,  

       

 .   FTA  

       

     . 

      

    . 

     

    . , 

    , , 

       

 ,     

   , ,   

      

, ,     

   .

    

   (common law)   
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미국의 상표법 (Trademark Law) 개요

- 상표등록 절차를 중심으로 -

정보신청기관 : 상표디자인심사국

)  , ‘  ,     (Analysis and Issues of  the United States Trademark Law and System)’, 
( ) .
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    .’(U.S. 

Constitution, Art. , sec. )   , 

    

 .    

      

       

.      

     

     

 .      

    , 

 . 

     

    United States v. 

Steffens )    . 

  ,    

  ,   

      

   .  

    , 

   .  

     

, ,     

 (Fritz Lanham)   

(The Trademark Act of  )  , 

    (Lanham Act)

 . 

    

  ,   

    

 .      

     

 .    

  (Trademark 

Trial and Appeal Board)  .  

  (Patent Office)  

(Patent and Trademark Office)  . 

1. 연방상표법과 주상표법 

  (Law of  

Unfair Competition)    , 

   . 

   (  U.S.C. - )  

      

     . ,  

    

 .   

      

 ) United States v. Steffens,  U.S.  ( ). 
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    ,  

   ,  

     

. ,  (    

  )     

        

 ,     

     .   

 (interstate commerce)  

(commerce with foreign nations)  

  ,   (  , 

  )    . 

      

      

 ,    

       

.     

  ,    

 ,    ,  

    , 

( )   .   

( )     

    , 

     

(Model Trademark Bill: MTB)   

(Uniform Deceptive Trade Practice: UDTP), 

  .   

 , , 

  . )

2. 미국의 상표법 체계

 (U.S.C.)   

  Trademark   

.  Lanham Act  

 .   Code of  

Federal Regulation(C.F.R)   C.F.R. Part -

RULES OF PRACTICE IN TRADEMARK 

CASES      

 .     

(Trademark Manual of  Examining 

Procedure: TMEP)  , 

(Trademark Examination Guide, Notes and An-

nouncements)   .  Public Law 

.   (Trademark Law 

Treaty Implementation Act: TLTIA)  . 

(TTAB)  TTAB Manual 

of  Procedure(TBMP)    . )

3. 관련기관 및 관할법원

   (Pat-

) , ‘  ,     (Analysis and Issues of  the United States Trademark Law and System)’ 
( ).

) Id. 
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ent and Trademark Office: USPTO) )  

. (USPTO)   

  (TTAB)  

  .  

     

     

  ,    

       

.    

  (interference),  

     

 . 

    

    . 

    

,     

 .   

(Circuit Court)   .  

    ,  

     ,  

    . )

1. 상표 출원의 유형7)

(1) 현재 사용기준에 따른 미국상표출원

       

 , (Actual Use)  

     

.      

      

     

     

(2) 미래 사용기준에 따른 미국상표출원

     , 

      

   , (In-

tent-to-use)      

 . 

(3)  외국출원 우선권 주장에 따른 미국상표

출원

      

  (USPTO)   

 .    

      

)  USPTO  “  (Patent Public Advisory Committee)”  “  (Trademark Public Advisory 
Committee)”      ,        

  . “  ”  “  ”         
     .      , , ,    

. 

) Id. 

) Id. 
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  . ,   

    

 .      

      

.

(4) 외국 등록 상표권에 근거한 미국상표출원

     

    .  

       

     

  .     

      

,       

     

      

  . 

        

   ,    

     . 

     

      

        

      . 

(5) 국제상표출원제도를 이용한 미국상표출원

, (Madrid 

Protocol)  (contracting party)  

      

     

.       

    

    .

      

     

      

 .     

 , ,      

   ,   

       

    

       

     . 

      

       

    . 

<상표출원의 종류>

출원 유형 관련조항 내 용

현재 사용기준에 따른 

미국상표출원

15 U.S.C. §1051 

(Section 1(a) of the 

Lanham Act)

미국 내에서 이미 사용하고 있는 상표라면 실제사용기준(Actual Use)

으로 상표 출원하여 미국 내에서의 상표 보호권 확보 가능 

-  상표의 실제사용증명을 상표의 등록요건으로 삼고 있는 미국상표

법의 특징을 가장 잘 나타내는 출원방식 
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2.  법으로 금지하고 있는 상표출원의 

종류

 section (  U.S.C § )  

(statutory bars)  .   

 . 

1)  묘사하는 내용의 표시(Descriptive 

Marks) 

 section (e)    . 

    , , 

,        

 .    

      

       

.       

  . 

2)  상표가 부도덕하거나 추한 내용 또는 

그릇된 내용을 상징하는 표시(Mark 

is immoral, scandalous, or creates a 

false representation) 

 section (a)    . 

출원 유형 관련조항 내 용

미래 사용기준에 따른 

미국상표출원

15 U.S.C. §1051 

(Section 1(b) of the 

Lanham Act)

현재 미국 내에서 사용하고 있지는 않으나 앞으로 사용할 예정인 

경우에는 미국특허상표청(USPTO)에 미래사용 기준(Intent-to-Use)에 

따른 상표출원

외국출원 우선권 

주장에 따른 

미국상표출원

15 U.S.C. §1126 

(Section 44(d) of the 

Lanham Act)

미국 이외의 나라에 신청 중인 상표를 근거로 미국특허청에 상표 

출원하는 것 

-  미국에서 현재 사용하지 않고 있고, 수년 내에 미국에서 사용할 계

획은 없으나 다른 나라에 신청 중인 상표를 근거로 미국 내의 상

표권을 확보해 두고자 하는 경우 이용 가능

외국등록 상표권에 

근거한 

미국상표출원

15 U.S.C. §1126 

(Section 44(e) of the 

Lanham Act)

미국 이외의 나라에 이미 등록된 상표를 근거로 미국특허상표청에 

상표 출원하는 방식 

-  다른 나라에 이미 등록된 상표를 가지고 있는 경우 이용 가능. 미

국에서 현재 사용하지 않고 있고, 장기적으로 미국 내에서 사용할 

계획은 있으나, 수년 내에 미국에서 사용할 계획은 없는 경우라면 

다른 나라에 등록된 상표에 대한 외국상표 등록권 주장 상표출원

(foreign registration base) 가능

국제상표출원제도를 

이용한 

미국상표출원

15 U.S.C. §1141 

(Section 66 of the 

Lanham Act)

이른바 마드리드조약의 가입국에 거주하는 출원인이 다른 가입국의 

특허청에 직접 상표 출원하는 것이 가능하도록 하는 제도

- 미국은 2003년 8월 2일에, 한국은 2003년 4월에 가입 

< :  ,    >
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.   (scandalous)   

 (obscenity)    

   .  

      

     .  

    ,   

    

     

   . 

3)  특정인의 동의를 얻지 않은 경우 또

는 사망한 미국대통령과 관련된 내용

(unauthorized use of living person or 

deceased president)

 section (c)    . 

      

 , ,     

  (written consent)   

      

 .     

   , ,  

  .     

   . 

4) 군장(軍裝)이나 문장(紋章)

     

   , ,    

   .  

     

      

(disclaimer)  . 

5) 그 밖에 상표로 사용될 수 없는 것들

 section    

,       

 .  ,   

     . )

3. 상표출원 절차

1) 등록할 상표의 검색9)

      

 (Likelihood of  Confusion)   

  .      

) Richard Stim, “Trademark Law”, ( ), p. .

)             http://www.uspto.gov/trade-
marks/index.jsp   ,   (pending) , (abandoned) , (registered)

,   (dead)       . 
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 .     

  . 

   (Identical Name Search)

 .     

 (Basic Search)   

(Search Term)     

      

 .    “Sorry, No results 

were found for your query”    

     . 

      ,  

       

    . 

   (Screen Search)  

.   ,    

      

 . ,   

       

     

       

  .     

       

      

  . 

      

. ,       

       . 

,  (In-depth Search)  

    (Advanced Search)  

  ,     

   . )

,      

      

.    (Thomson & 

Thomson, ) Trademark Research Corporation ))

 .

2) 상표출원 단계

     

  .

‐        

(   )

‐   

‐     

‐   ,  

    ,  

) Richard Stim, “Trademark Law”, ( ), p. . 

) Thomson& Thomson(www.thomson-thomson.com),  Victory Road, North Quincy, MA - , ( ) - .

) Trademark Research Corporation(www.cch-trc.com),  Park Ave S., New York, NY , ( ) TRC-MARK.
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출원 유형 제출 서류

현재 사용기준에 따른 

미국상표출원

사용증명 샘플(Specimen)

-  상표가 보이도록 찍은 제품의 사진이나 제품 카탈로그(전자출원은 사용증명 샘플사진을 스

캔하여 제출 가능)

-  어디서든 처음 사용한 날짜(date of first use anywhere)

-  미국에서 상업에 처음 사용한 날짜(date of first use in commerce)

미래 사용기준에 따른 

미국상표출원

사용증명 제출

-  상표 등록 허락통지서를 받고 6개월 이내 사용증명 제출

-  사용증명 형식상표가 부착된 제품의 사진, 매뉴얼

사용증명 연장신청

-  한 번에 6개월씩 5번까지 연장신청 가능

외국출원 우선권 

주장에 따른 

미국상표출원

우선권 주장을 위한 서류

-  해당 국가 특허청이 발급한 상표우선권 서류 등본(Certified copy)

-  번역인의 이름 및 서명(signature)이 포함된 각 페이지의 영문 번역(공증하지 않아도 됨)

전자출원의 경우 우선권 서류 각 페이지를 스캔하여 번역인의 서명(signature)이 포함된 번역문

을 미국특허상표청에 전송

외국 등록 상표권에 

근거한 미국상표출원

외국 등록 상표권의 증명을 위한 서류

-  해당 국가 특허청이 발급한 상표 등록증 등본

-  번역인의 이름 및 서명(signature)이 포함된 각 페이지의 영문 번역(공증하지 않아도 됨)

전자출원의 경우 우선권 서류 각 페이지를 스캔하여 번역인의 서명(signature)이 포함된 번역문

을 미국특허상표청에 전송 

국제상표출원제도를 

이용한 미국상표출원

출원 장소

-  출원인이 국적을 두고 있거나 거주하는 국가

-  출원인이 비즈니스 영업(commercial establishment)을 하는 국가

소재 국가의 출원된 상표나 등록된 상표에 근거하여 해당특허청을 통한 단일 출원(single ap-

plication)으로 국제사무국에 심사 없이 등록

협약 가입국 중 출원인이 상표권 보호를 받고자 하는 국가가 출원일로부터 12개월 또는 18개월 

이내에 국제상표사무국(International Bureau)에 거절 통지를 하지 않으면 자동으로 효력 발생

< : , http://www.newip.biz/interest/?type=view&gkind= &interestkind= &index= >

    ,   , 

     ,  

     ,   

      . 

       

   .

<상표출원에 필요한 서류>
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3) 상표출원의 심사 및 응답

   ~   

     

.      

       

      

 .

      

   (Office Ac-

tion)  .   

       

 ,     

     . 

      

 ,     

    . 

       

     ,  

        

 (petition)    

   .

     

       

   .   

     

       

 petition     

 .      

      , 

      

    .

4) 공고결정, 등록허가통지, 등록

      

       

   , 

 (notice of  publication)  

,   

(official gazette) )    

   .   

       

    (opposition)

   .     

    .

(1)  사용에 의한 출원, 본국 등록에 의거한 출

원의 경우

     

      

      , 

 (registration certificate)

 .

) (official gazette)      ,  .
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(2)  사용의사(intent-to-use)에 의한 출원의 

경우

      

 ,    

  (notice of  allow-

ance)  .   

      

      

,    (statement of  

use)       

 .      

  .     

  .    

      

      

      

      

.    

  (  ), 

     

   . 

     

 ,     

 ,       

 (token use)     

.       

 (related company)    

  .   

      

      

 .

 ,    

   (  

  )  ,  

      

(constructive use).     

     

     ,  

      

      . 

     

     

       

    . 

   (statement of  use)  

  ,  

      

     .  

   ,   

     , 

    (petition)  

  .    

    

   .   

      

    .  

     

   . 

(3) 사용진술서의 제출
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 .  

      

       

    .  

       

        

 .  ,    

(tag), ,      . , 

       

       

    . 

< :  ,   >

<상표출원의 과정>
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 , , ,    

     

     

     

     .   

FTA      

       

  . 

     

 ,     

   ,  

     

     . 

최 유 진

(한국법제연구원 전문연구원)


