
제1절 국가·지역정보

1. 국가 기본정보

2. 경제관련 정보

PARTⅠ  국가일반현황

[표 1] 국가 기본정보
자료출처 : 외교부 누리집

일반사항

인구 : 1억 2,581만 명(2020. 일 총무성)

면적 : 약 377,975㎢(한반도의 1.7배) (2019. 일 총무성)

민족구성 : 야마토족(98.1%), 중국계(0.5%), 한국계(0.4%) 기타

언어 : 일본어

시차 : 없음

정치현황

정체 : 입헌군주제

정부형태 : 의원내각제(양원제, 참의원/중의원)

주요인사 
- 국가원수 : 나루히토(德仁) 일왕
- 총리대신 : 기시다 후미오(岸田 文雄) 자민당 총재

종교현황 종교구성 : 신도(神道, Shintoism, 46.9%), 불교(42.6%), 기독교(2.6%) 기타

경제현황

GDP : 5조 818억 달러

1인당 GDP : 4만 247 달러

경제성장률 : -4.8% (2020. 일 총무성)

실업률 : 2.8% (2020. 일 총무성)

교역 : 1조 2,731억 달러 (2020, 일본무역진흥기구)
- 수출 : 6,400억 달러
- 수입 : 6,331억 달러

환율 : 1 미국달러 = 107.29 (2020, IMF)

우리나라와의
관계

수교 : 1965.12.18.

공관현황 : 
- 1949.01. 주일본한국대표부 발족
- 1965.11. 대사관 승격
- 주일본대사관외 9개의 총영사관 개설
※ 총영사관 소재지 : 고베(神�), 나고야(名古屋), 니가타(新潟), 삿포로(札幌), 센다이(仙台), 오사카(大阪), 요코하마(�
浜), 히로시마(�島), 후쿠오카(福岡)

교역 : 519.08억 달러(2020, 한국무역협회)
- 수출 : 187.13억 달러(석유제품, 철강판, 반도체 등)
- 수입 : 331.95억 달러(반도체, 반도체 제조용 장비, 철강판 등

투자(신고기준, 2020년)
- 대 일본 : 12억 447만 달러, 244 신규법인 (한국수출입은행)
- 대 한국 : 7억 2,734만 달러, 176건 (산업통상자원부)

인적교류 현황(2020)
- 한국→일본 방문 : 43.1만 명 (외교부)
- 일본→한국 방문 : 48.8만 명 (외교부)

재외국민 현황(2020)
- 일본 내 한국인 : 43.5만 명(외교부)
- 한국 내 일본인 : 2.6만 명(외교부)

일본 2021
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3. 지식재산권 분야 정보

제2절 현지 유관기관 정보

1. 지식재산권 유관기관

2. 수상관저 지적재산전략본부

Kotra 국가�지역정보 바로가기 

WIPO 국가정보 바로가기 

한국지식재산연구원 지식재산 동향(일본) 바로가기 

[표 2] 지식재산권 관련 기관

수상관저 지적재산전략본부

내각부 지적재산전략추진사무국

내각부 모방품�해적판대책관계성청 연락회의 모방품�해적판대책

경제산업성（정부모방품�해적판대책종합창구） 지적재산정책／불정경쟁방지

경제산업성（지식재산정책／불정경쟁방지） 지적재산정책／불정경쟁방지

재무성 세관 (세관에 의한 지적재산권침해물품 단속) 국경단속

특허청（모방품대책） 모방품대책

문화청（저작권） 저작권

농림수산성（품종등록） 품종등록, 종묘법

지적재산고등재판소

가. 개요

지적재산기본법(平成 14년 법률 제122호) 제23조의 규정에 근거하여 지적재산의 창조, 보호 및 활용에 관한 시책을 집중적이며 계획적으로 추
진하기 위하여, 2003년 3월 내각에 설치된 기관

지적재산전략회의의 역할을 승계한 기관으로, 지적재산추진계획의 작성 및 실시의 추진을 주요 업무로 함

수장인 지적재산전략본부장은 내각총리대신이 맡으며, 본부의 사무를 총괄하고 소관 직원을 지휘감독함. 본부에는 지적재산전략 부본부장으로
두고, 본부장의 직무를 보조하도록 함

나. 조직

본부에는 지적재산전략본부원을 두며, 본부원은 본부장 및 부본부장 이외의 모든 국무대신, 전문가로서 내각총리대신이 임명하는 자로 구성됨

전문 사항을 조사하도록 하기 위하여 전문조사회를 설치할 수 있음

현재 설치 운영 중인 전문조사회

디지털·네트워크시대에 있어 지재제도전문조사회 (2008년 4월~)

지적재산에 의한 경쟁력강화전문조사회 (2007년 8월~)

콘텐츠·일본브랜드전문조사회 (2007년 9월~)

다. 내각관방 지적재산전략추진사무국

내각부의 특별기관으로 지적재산전략본부가 결정하는 지적재산추진계획의 책정 및 집행에 있어 각 중앙기관 사이의 조정 등을 담당함

2003년 3월 1일 내각관방의 조직으로 설치되었으며, 2016년 4월 1일에 내각부로 이관됨
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3. 내각부 모방품 ·해적판대책관계성청 연락회의

4. 특허청

5. 경제산업성

차장 3인과 참사관 10인으로 구성됨

가. 개요

모방품·해적판의 외국시장대책과 국경단속·국내단속에 관하여, 관련 부처가 일체가 되어 대응하기 위하여 설치된 기관

지적재산추진계획 2004(2004년 5월 27일 지적재산전략본부 회합 결정)에 근거하여 같은 해 7월에 설치됨

나. 조직

내각관방 부장관보가 의장이며, 내각관방 내각심의관, 경찰청 생활안전국장, 총무성 정책총괄관, 법무성 형사국장, 외무성 경제국장, 재무성 관
세국장, 문화청 차장, 농림수산성 대신장관 기술총괄심의관, 경제산업성 제조산업국장 등으로 구성되어 있으며, 독립행정법인 일본무역진흥기
구 부이사장이 옵서버로 참여하고 있음

필요에 따라 구성원이외에 관련 행정기관의 직원, 전문가 기타 관련자의 출석을 요구할 수 있음

연락회의의 원활한 운영을 위하여 간사회를 두고 있으며, 연락회의 및 간사회의 서무는 내각관방에서 처리하고 있음

가. 개요

경제산업성의 외국으로 산업재산권 관련 사무를 담당하는 행정기관

발명, 실용신안, 디자인 및 상표에 관한 사무의 수행을 통하여 경제 및 산업의 발전을 도모하는 것을 임무로 함

산업재산권의 적절한 부여, 산업재산권시책의 기획입안, 국제적인 제도조화 및 개도국협력의 추진, 산업재산권제도의 개선, 중소기업·대학 등에
대한 지원, 산업재산권정보제공의 확충 등을 목표로 하고 있음

나. 조직

특허청의 내부조직은 일반적으로는 법률인 경제산업성설치법, 정령인 경제산업성조직령, 성령인 경제산업성조직규칙 등이 계층적으로 규정하
고 있음

특허청장관과 함께 산업재산권에 관한 심사 및 심판에 관한 사무 중 기술에 관한 중요사항을 총괄정리하는 특허기감(特許技監)이 있음

내부부국에는 총무부, 심사업무부, 심사 제1부~제4부, 심판부 및 특허청고문 등이 있음

상표의 심사는 심사업무부, 디자인의 심사는 심사 제1부에서 이루어지며, 특허의 심사 및 실용신안의 기술평가서 작성은 기술분야에 따라 심사
제1부에서 제4부에서 이루어짐. 심판부에서는 심사에 대한 불복 심리 등이 이루어지며, 방식심사 및 등록 등은 심사업무부, 기타 사무는 총무부
에서 이루어짐

가. 개요

일본의 경제·산업의 발전 및 광물자원, 에너지 자원에 관한 행정을 담당하는 기관

경제구조개혁의 추진, 경제재정자문회의에 의한 기획 및 입안에 대한 참가, 산업구조의 개선 등의 임무를 담당하며, 지식재산권의 보호와 관련하
여서는 산업재산권의 보호 및 이용, 디자인에 관한 지도 및 장려, 도용의 방지 등에 관한 임무를 담당하고 있음

지식재산과 관련하여서는 모방품·해적판의 일원적인 상담창구나 기업의 지적자산의 파악·활용 등을 통하여 기업가치의 향상과 경제활성화를 실
현하기 위한 정책을 시행하고 있음

나. 정부모방품 ·해적판대책종합창구

기업 등이 모방품·해적판에 의한 피해를 입어 법령 등의 문의나 외국정부에 대한 활동을 요구할 때 상담을 받고 관련 부처와 연계하여 회답할 수
있도록 하는 기관

2004년 7월에 설치된 「모방품·해적판대책관계성청연락회의」를 거쳐, 2004년 8월 31일에 개설됨

모방품·해적판에 관한 메일 접수, 전화 및 면담에 의한 상담접수, 모방품·해적판에 관한 정보관리·제공 및 상기 업무의 실시상에 필요한 관계부처
와의 연락 조정 등의 업무를 담당함

다. 지적자산경영/부정경쟁방지

경제산업성은 지적자산의 파악, 활용 등을 통한 기업의 경영 개선에 대하여 다양한 정책과 정보를 제공하고 있음

영업비밀침해나 주지한 표지의 부정사용, 원산지의 허위표시, 형태모방상품의 판매 등의 「부정경쟁」을 규제하며, 국제약속에 근거해 금지행
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6. 재무성 세관

7. 문화청

8. 농림수산성

영업비밀침해나 주지한 표지의 부정사용, 원산지의 허위표시, 형태모방상품의 판매 등의 「부정경쟁」을 규제하며, 국제약속에 근거해 금지행
위를 정하고 국민경제의 건강한 발전에 기여하는 것을 목적으로 하고 있음

가. 개요

관세 및 내국 소비세등의 징수, 수출입화물의 통관, 밀수의 단속, 보세지역의 관리 등을 주된 목적·업무로 하는 기관으로, 재무성의 지방지분부국
으로 설치됨

도쿄, 요코하마, 나고야, 오사카, 고베, 나가사키, 하코다테, 무지, 오키나와 등의 9개 세관이 있으며, 이외에 세관지서, 출장소, 감시서 등이 설치
되어 있음

마약·권총을 비롯하여, 모방상품이나 워싱턴조약 등에 의하여 수입이 금지되거나 규제된 물품에 관한 정보와 이들에 대한 국경단속 및 관련 정보
를 제공하고 있음

나. 지식재산침해물품의 단속

세관에서는 국경단속 조치의 하나로, 지식재산침해물품을 관세법 제69조의2 및 제69조의11에 의하여 수출 및 수입 금지 화물로 인정하고, 이에
대한 단속을 하고 있음

특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작(인접)권, 육성자권 및 부정경쟁방지법을 위반한 물품의 수출·수입행위는 국경단속의 대상이며, 회로
배치이용권을 침해하는 물품의 수입 행위 역시 국경단속의 대상임(수출행위는 제외)

지식재산침해물품은 세관에 의하여 몰수, 폐기됨

지식재산침해물품에 해당하는지 여부를 인정하기 위한 「인정절차(認定節次)」를 두고 있음

가. 개요

문화에 관한 시책의 종합적인 추진 및 국제문화교류의 진흥 및 박물관에 의한 사회교육의 진흥과 함께 종교에 관한 행정사무를 적절히 하는 것을
임무로 하는 문부과학성의 외국

저작자의 권리, 출판권·저작인접권의 보호 및 이용 등을 소관 업무로 하는 저작권과가 설치되어 있으며, 하부 조직으로 국제저작권실과 저작권유
통추진실 등을 두고 있음

나. 저작권 보호

저작권의 원활한 이용·유통을 촉진하기 위한 다양한 시책을 펼치고 있으며, 저작권에 관한 교육 사업을 실시하고 있음

해외에서 해적판 대책이나 저작권에 관한 국제적인 룰 작성 작업에 참여하는 등 국제적인 과제에 대한 대응도 함께 진행하고 있음

저작권제도의 정비를 위하여 문화심의회저작권분과회를 설치 운영하고 있음. 또한 디지털·네트워크사회에 있어 출판물의 이활용의 추진에 관함
간담회, 전자서적의 유통과 이용의 원활화에 관한 검토회의 등을 운영하고 있음

가. 개요

식료의 안정공급, 농림수산업의 발전, 삼림보전, 수산자원의 관리 등을 소관하는 기관

지식재산권과 관련하여서는 식료산업국에서 6차산업화, 지식재산, 종묘, 농림수산식물의 품종등록, 지역브랜드화 등의 업무를 담당하고 있음

2007년 7월 농림수산분야의 지식재산 정보를 제공하는 「농림수산지적재산네트워크」 포탈 사이트의 개설을 공지한 바 있으나, 현재 운영 중
이지 않음

나. 품종등록

종묘법에 근거해 품종등록제도에 의하여, 식물신품종의 육성자의 권리를 보호하고 신품종의 육성 진흥을 도모하고 있음

재배되는 모든 식물(종자식물, 양치류, 선태류, 다세포조류) 및 정령에서 지정된 것을 보호대상으로 하고 있음

신품종을 육성한 육성자 및 그 승계인은 품종등록출원을 할 수 있으며, 구별성, 균일성, 안정성 등의 특성심사요건과 미양도성, 명칭의 적절성 등
의 요건을 충족하는 경우 품종등록을 받을 수 있음

품종등록의 출원은 농림수산대신(창구는 지적재산과 종묘실 등록팀)에게 품종등록원을 제출함으로써 이루어지며, 문제가 없다면 출원공표가
되고, 품종등록 요건의 충족 여부를 심사함. 심사 결과 거절이유에 해당하지 않는다고 판단된 출원에 대하여는 품종등록부에 기재함으로써 품종
등록이 이루어지며, 육성자권이 발생함
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9. 지적재산고등재판소

제3절 우리기업 관련 정보

1. 무역협정 체결현황

2. 지식재산권 관련 지원기관

가. 개요

지식재산 관련 사건에 대한 보다 충실하고 신속한 재판 진행을 도모하고, 법원의 전문적 처리체제를 충실히 하는 것을 목적으로, 2005년 지적재
산고등재판소설치법(平成 16년 법률 제119호)에 근거하여 설치된 법원

특허청의 심결에 대한 취소소송 및 지식재산 관련 민사소송의 항소사건을 관할로 함

특허청이 심결에 대한 취소소송은 도쿄고등재판소의 전속관할에 속하며, 그 특별지부인 지적재산고등재판소에서 이를 처리함

민사소송의 항소사건은 도쿄고등재판소의 전속관할에 속하는 특허권, 실용신안권, 반도체집적회로의 회로배치이용권 및 프로그램의 저작물에
대한 저작권자의 권리에 관한 소송의 항소사건은 지적재산고등재판소에서 전국의 모든 항소사건을 담당하나, 의장권, 상표권, 저작권, 출판권,
저작인접권, 식물의 품종등록에 의해 발생하는 육성자의 권리, 부정경쟁에 의한 영업상 이익침해 등과 관련한 소송의 항소사건은 도쿄고등재판
소의 관할에 속하는 경우에 한하여 지적재산고등재판소에서 항소 사건을 처리함

나. 조직

도쿄고등재판소의 특별 지부로 그 전문적인 사건처리에 밀접하게 관계하는 재판사무 분야 등의 일정 사법행정사무에 대하여는 독자의 권한인 인
정되는 등 고등재판소의 통상 지부보다 독립성이 높음

4개의 통상부와 특별부(대합의부)로 구성된 재판부문과 서무를 관장하는 지적재산고등재판소사무국으로 이루어짐

원칙적으로 재판관 3명의 합의체에서 사건을 취급함. 다만 지식재산권관련 민사사건의 항소사건 중 도쿄고등재판소의 전속관할에 속하는 특허
권등에 관한 소와 관련한 것과 특허 및 실용신안에 관한 심결취소소송에 대하여는 재판관 5명의 합의체(대합의체)에서 재판을 할 수 있음

소장이외에 재판관, 재판소조사관, 재판소서기관, 재판소사무관 등이 배치되어 있으며, 사안에 따라 비상근직원인 전문위원이 사건에 관여하는
경우도 있음

재판관은 법률 전문가로서 원칙적으로 사법시험을 합격하고 사법연수를 마친 자 중에서 임명함. 반면 재판소조사관 및 전문위원은 기술 분야에
대한 전문적인 식견을 가진 자로 구성됨

2006년 한일FTA가 결렬된 이후 우리나라와 일본 사이에는 아직 자유무역협정은 없음

RCEP에는 우리나라와 일본이 모두 참가하고 있음. 반면 TPP에는 일본이 이미 가입하고 있으나, 우리나라는 가입을 추진 중인 상태임

[표 3] 일본과의 무역협정 체결현황
자료출처 : Kotra

협정
명

체결국가 체결일자 발효일자 비고

한일

FTA
- - -

(협상재개·개

시 여건 조성)

한중

일

FTA

- - - (협상 중)

RCEP
한국, ASEAN 10개국, 중국,

일본, 호주, 뉴질랜드
2020.11.15.

ASEAN 10개국 중 6개국, 비ASEAN 5개국 중 3개국이 비준한 뒤 사

무국에 비준서를 기탁하면 해당일로부터 60일 이후 발효

가. 한국지식재산보호원

특허청 산하기관이며, 해외 진출(예정) 중소·중견기업의 지재권 보호를 위해 다양한 지원사업을 수행하고 있음

한국지식재산보호원 홈페이지 바로가기 

지식재산보호 종합포털(IP-NAVI) 바로가기 

주요 지원사업 바로가기 
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제1절 개요

1. 제도 구분

2. 주요 법령

- 국제 지재권분쟁 대응전략 

- 해외 K-브랜드 침해 신고센터 

- 지재권 분쟁 공동대응 

- 한류 콘텐츠 지재권 보호 컨설팅 

나. 해외지식재산센터(IP-D es k) 

특허청과 kotra는 해외 주요 지역에 해외지식재산센터(IP-Desk)를 설치하고 현지에서 다양한 지원사업을 수행하고 있음(IP-Desk 미설치 지역
은 kotra 해외지재권실을 통해 지원)

IP-Desk 바로가기 

다. 일본

일본은 IP-Desk 소재국가

상표·디자인 출원 지원: 현지에서 상표·디자인 출원 시 발생하는 비용·절차 지원

지원건수 신청기업별 연간 10건(국가제한 없음)

지원비용 상표 한도 $500

지원비용 디자인 한도 $500

지원 비율 실제 출원비용의 최대 50% 지원

해외 위조상품 유통 피해에 대한 현지 침해조사 및 행정단속 비용 지원

지원내용 침해·피침해조사, 행정단속, 법률의견서(경고장, 침해감정서 등) 작성비용 일부 지원

지원건수 신청기업별 연간 3건(국가제한 없음)

지원비용

한도액 $10,000(피침해 실태조사만 진행시 $6,000)

지원비율 최대 70% 지원(중복지원시 20%씩 지원비율 하락, 70% → 50% → 30%)

PART II  지식재산권 제도 개요

일본의 지식재산 관련 법령으로는 특허법, 실용신안법, 의장법, 상표법 및 저작권법 등이 있으며, 여러 지식재산 관련 법률을 아우르는 기본법으
로 「지적재산기본법」을 두고 있음

「지적재산기본법」에서는 지식재산과 지식재산권의 개념을 정의하고, 국민경제의 건전한 발전 및 풍요로운 문화의 창조, 일본국 산업의 국제
경쟁력의 강화 및 지속적인 발전 등에 대한 기여를 목표로 함을 밝히고 있음

메이지(明治) 유신 이후, 근대화의 관점에서 특허제도 정비의 필요성이 인식되고, 메이지 18년(1885년) 4월 18일 「전매특허조례」가 공포되
었으며, 메이지 38년(1905년)에는 특허제도를 보완하기 위하여, 실용신안법이 제정되었음

「전매특허조례」가 공포되기 전년도인 메이지 17년(1884년) 6월 7일에 최초의 상표법인 「상표조례」가 제정되었으며, 여러 차례의 개정
후, 1959년의 전면개정에 의하여 현행 상표법이 됨

근대적 저작권법은 메이지 32년(1899년)에 제정되었으며, 저작권보호의 기본조약인 베른조약을 체결하였음. 여러 차례의 개정 후, 1970년 전
면개정이 이루어져 현재에 이르고 있음

일본의 지식재산권 관련 법률 체계는 기본법으로 「지적재산기본법」을 두고 있으며, 창작의욕을 촉진하기 위한 법률로 특허법, 실용신안법, 의
장법(디자인보호법), 저작권법, 집적회로법, 종묘법 등이 있으며, 신용의 유지를 위한 법률로 상표법, 부정경쟁방지법 및 특정농림수산물등의 명
칭에 관한 법률 등이 있음

6

https://www.ip-navi.or.kr/ipdsdispute/disputeBusinessInfo.navi
https://www.ip-navi.or.kr/kbrand/kbrand.navi
https://www.ip-navi.or.kr/falseReport/confrontation.navi
https://www.ip-navi.or.kr/kbrand/Kwave.navi
https://www.kotra.or.kr/kh/service/KHSBOE181M_01.html?TOP_MENU_CD=F0261&LEFT_MENU_CD=F0512&MENU_CD=F0512&PARENT_MENU_CD=F0472&CO_TYPE=


3. 정책 동향

4. IP통계

제2절 지식재산권 관련 조약 현황

[표 4] 현행 일본 지식재산권법

특허 1959년 특허법 (2019년 법률 제3호에 의한 개정)

실용신안 1959년 실용신안법 (2019년 법률 제3호에 의한 개정)

디자인 1959년 의장법 (2019년 법률 제3호에 의한 개정)

상표 1959년 상표법 (2019년 법률 제3호에 의한 개정)

저작권 1970년 저작권법 (2020년 법률 제48호에 의한 개정)

식물품종 2014년 특정농림수산물등의 명칭에 관한 법률 (2018년 법률 제88호에 의한 개정)

집적회로 1985년 반도체집적회로의 회뢰배치에 관한 법률 (2017년 법률제45호에 의한 개정

지식재산권에는 특허권이나 저작권 등의 창작의욕의 촉진을 목적으로 한 「지적창조물에 대한 권리」와 상표권이나 상호 등의 사용자의 신용
유지를 목적으로 한 「영업상의 표지에 대한 권리」로 크게 구별됨. 특허권, 실용신안권, 의장권(디자인권), 상표권 및 육성자권 등은 객관적 내
용이 같은 것에 대하여 배타적으로 지배할 수 있는 「절대적 독점권」이라 하고, 저작권, 회로배치이용권, 상호 및 부정경쟁방지법상의 이익 등
은 타인이 독자적으로 창작한 것에는 미치지 않는 「상대적 독점권」이라 함

디지털 혁명과 온라인 이노베이션이 진행되고, 중소·벤처기업 등이 우수한 기술을 활용하여 비약하는 벤처가 확대됨과 더불어 우량한 고객체험
이 경쟁력이 원천이 된다는 판단 아래, 분쟁이 발생해도 중요한 기술을 충분히 지킬 수 있도록, 산업재산권에 관한 소송제도를 개선하고, 디지털
기술을 활용한 디자인의 보호나 브랜드 구축 등을 위해 디자인제도를 강화하였음

신형 코로나바이러스의 감염 확대를 계기로, 디지털화, 원격·비접촉 등 경제활동방식의 대변화에 대응하여, 디지털화등의 절차 정비, 디지털화등
의 진전에 따른 기업활동의 변화에 대응한 권리보호 개선 및 소송절차나 요금체계의 개선 등 지식재산제도의 기반을 강화하기 위한 노력을 전개
하고 있음

특허권등이 절차기간의 도과에 의하여 소멸한 경우에 권리를 회복할 수 있는 요건을 완화하고, 수수료 체계를 개선하는 등 절차 과정에서 권리자
를 보호하기 위한 조치를 강화하고 있음

[그림 1] IP통계 (상세 통계 바로가기 )

7

https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=JP


제2절 지식재산권 관련 조약 현황

제3절 주요 제도 현황

1. 특허

[표 5] 일본 지재권 관련 조약 현황

조약명 조약 발효 연도 우리나라 가입연도

공업소유권의 보호를 위한 파리 협약 1899 1980

상표법 조약 1997 2002

상표법에 관한 싱가포르 조약 2016 2016

특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약 1980 1987

산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그 협정 2015 2014

표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서 2000 2003

특허협력조약 1978 1984

디자인의 국제분류 제정에 관한 로카르노 협정 2014 2011

표장의 등록을 위한 상품 및 서비스의 국제분류에 관한 니스협정 1990 1998

국제특허분류에 관한 스트라스부르그 협정 1977 1998

표장의 도형요소의 국제분류 제정을 위한 비엔나 협정 X 2011

특허법과 실용신안법을 별도로 운영하고 있으며, 실용신안제도는 보호대상을 「물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 고안」으로 한정하는 점에
서 특허제도에서의 보호대상과 차이가 남

그 보호대상에 있어서는 구분되나, 발명(고안)의 보호 및 이용을 도모하고, 장려하여 산업 발전에 기여하는 목적을 같이 함

실용신안권으로 설정된 후에도, 실용신안등록출원으로부터 3년 이내라면, 실용신안등록에 근거하여 특허출원을 할 수 있음

실용신안의 출원이 있는 때는 그 실용신안의 출원이 필요사항의 불기재 등에 의하여 무효가 된 경우를 제외하고 실용신안권의 설정 등록을 함

일본 특허제도와 우리나라 특허제도의 주요 특징은 아래 표와 같음

[표 6] 일본 특허제도의 주요특징 및 국내법과의 비교

구분 일본 우리나라

최신 특허법
시행일

특허법 2020.10.01. 시행 (2019년 법률 제3호에

의한 개정)
2020. 3. 11. 시행 법률 제16804호

외국제도와의
관계

47개의 외국 특허청과 PPH, PPH MOTTANAI 및

PCT-PPH 등을 실시하고 있음

IP5특허심사하이웨이, 글로벌 특허심사하이웨이(PH는 미포함) 등을

통해 상대국의 심사결과를 참고하는 ‘특허심사하이웨이’ 제도 운영 중

출원언어 일본어(특허법 시행규칙 2①) 한국어, 영어(한국어 번역문 제출 필요)

특허권의 존
속기간 및 기

산일

특허권의 설정등록일로부터 출원일 후 20년 (특허

법 67)
특허권의 설정등록일로부터 출원일 후 20년

공지예외주장

있음(특허법 제30조. 발명이 공개된 날로부터 1년

(특허법 30①②) 

(1) 특 권리를 가진 자의 의사에 반하여 신규성상실

사유(29조①)에 해당하게 된 경우

(2) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 행위에

의하여 신규성상실사유(29조①)에 해당하게 된 경

우

있음. 발명이 공개된 날로부터 12개월
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2. 디자인

실체심사유무
및 심사사항

있음. 방식심사 및 실체심사 

(특허법 제49조에 열거되어 있는 거절이유 판단)
있음

심사청구 제
도의 유무

있음(48의3) 

누구나. 출원일로부터 3년 이내

있음 

출원일부터 3년 이내

우선심사 제
도의 유무

있음(48의6)

있음 

실체심사를 청구한 경우만 가능하나 출원공개후 제3자 실시를 이유로

하는 경우를 제외하고는 출원공개후의 신청으로 제한되지 않음

이의신청제도
의 유무

있음 (113) 

누구나. 공보발행일로부터 6개월 이내
좌동

무효심판제도
의 유무

있음(123). 이해관계자(123②) 있음. 이해관계인만 가능

[표 6] 일본 특허제도의 주요특징 및 국내법과의 비교

- PPH : 제1청(선행청)에서 특허가능하다고 판단된 출원에 대하여, 출원인의 신청에 의하여, 제2청(후속청)에서 간단한 절차로 조기심사를 받을
수 있도록 하는 체제 PPH MOTTANA : 최선 출원이 어느 청에서 이루어졌는가에 상관없이, 참가국 중 어느 한 국가에서 특허가 가능하다는 판단
이 이루어지면 그 심사결과를 근거로 PPH를 이용할 수 있는 체제 PCT-PPH : PCT 출원의 국제단계의 성과물(WO/ISA, WO/IPER, IPER)을 이
용한 PPH 신청을 가능하도록 하는 체제

※ IP5는 2014년 1월 6일부터 이들 3종의 PPH를 이용할 수 있도록 하는 IP5 PPH 프로그램을 개시하였음

현행 의장법(디자인보호법)은 「산업경쟁력과 디자인을 고려하는 연구회」 및 「산업구조심의회지적재산분과회의장제도소위원회」의 논의
를 근거로 작성되었으며, 이 개정안을 포함하는 「특허법등의 일부를 개정하는 법률안」이 2019년 3월 1일 개의결정되고, 2019년 5월 10일에
가결·성립되면서 같은 달 17일에 법률 제3호로 공포됨

2019년 개정법에 포함된 개정항목은 항목별로 그 시행시기가 다른 점에 유의하여야 함

[표 7] 2019년 개정 의장법 주요 사항

시행일 개정항목

2020년 4월 1일

- 보호대상의 확대(화상, 건축물, 인테리어)

- 관련의장제도의 확대

- 의장권의 존속기간의 변경

- 창작비용성의 수준 명확화

- 한 벌 물품의 부분의장의 도입

- 관련침해규정의 확충

- 손해배상액산정방법의 수정

2021년 4월 1일

- 복수의장일괄출원절차의 도입

- 물품구분의 수정

- 절차구제규정의 확충

일본 디자인 제도와 우리나라 디자인 제도의 주요 특징은 아래 표와 같음

[표 8] 일본 디자인제도의 주요특징 및 국내법과의 비교

구분 일본 우리나라

최신 디자인
보호법 시행

일
의장법 2021.4.1. 시행 (2019년 법률 제3호에 의한 개정) 2019. 7. 9. 시행 법률 제16203호

출원언어 일본어 (의장법 시행규칙 19. 특허법 시행규칙 2①의 준용) 한국어

디자인권의
존속기간 및

기산일

출원일로부터 25년(의장법 21) 

(※ 2007년 3월 31일 이전의 출원은 설정등록일로부터 15년. 2007

년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지의 출원은 설정등록일로부터

20년)

설정등록한 날부터 발생하여 디자인등록출원일 후

20년
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3. 상표

신규성상실의
예외

있음(의장법 4). 디자인등록을 받을 권리를 가진 자의 의사에 반하여

아래의 사유가 해당하게 된 경우. 그 해당일로부터 1년 이내 

(1) 의장등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 신규성

상실사유(3①)에 해당하게 된 경우 

(2) 의장등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 행위에 의하여 신규성

상실사유(3조)에 해당하게 된 경우

있음. 다만 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자

가 공개한 경우에 한하며, 그 기간은 공개일로부터 12

개월

실체심사유무
및 심사사항

있음 있음

심사청구제도 없음 좌동

우선심사제도 조기심사제도 있음 있음

출원공개제도 없음 있음. 단, 출원인의 신청이 있는 경우에 한함

비밀디자인
제도

있음(의장법 41①) 있음

이의신청제도 없음

있음 

다만, 디자인일부심사등록출원에 따라 등록된 경우에

한함

무효심판제도 있음(의장법 48). 누구든지(의장법 48②. 일부예외) 있음

[표 8] 일본 디자인제도의 주요특징 및 국내법과의 비교

2019년 12월 27일부터 마드리드 의정서 가입을 반영한 새로운 상표법이 시행됨

신법 시행일 이전에 출원된 상표의 경우 구법에 따라 심사가 이루어지나, 신법에 따라 심사받을 것을 신청할 수 있음

일본 상표 제도와 우리나라 상표 제도의 주요 특징은 아래 표와 같음

[표 9] 일본 상표제도의 주요특징 및 국내법과의 비교

구분 일본 우리나라

최신상표법
시행일

상표법 2020.10.1. 시행 (2019년 법률 제3호에 의한 개정) 2019. 10. 24. 시행 법률 제16362호

표장의 종
류

사람의 지각에 의하여 인식할 수 있는 것 중, 문자, 도형, 기호, 입체적 형상 또는

색채 또는 이들의 결합. 소리 기타 정령으로 정하는 것
제한 없음

출원인 자
격

- 상표를 사용할 의사가 있으면, 사용의 사실이 없어도 출원할 수 있음

- 다만 상표의 사용 및 사용의 의사가 있는 것에 합리적인 의심이 있는 경우에는
상표법 제3조 제1항의 요건을 충족하지 않는 것으로 판단할 수 있음

대한민국 국내에서 상표를 사용하는 자 또

는 사용하려는 자 (자연인, 법인)

출원언어 일본어(상표법 시행규칙 22. 특허법 시행규칙 2①의 준용) 한국어

다류출원
제도의 유

무
있음 있음

심사청구제
도의 유무

없음 좌동

우선심사제
도

패트스트랙 심사제도와 조기심사제도 있음 좌동

이의신청제
도의 유무

있음(상표법 43의2. 누구든지 등록공고일로부터 2개월 이내 있음

무효심판제
도의 유무

있음(상표법 46). 이해관계인(상표법 46②)
있음. 누구든지 상표등록출원 공고일로부터

2개월 이내에 이의신청을 할 수 있음

불사용취소
제도의 유

무
있음(상표법 50) 불사용 허용기간: 계속하여 3년. 누구든지 있음

10



4. 저작권

[표 9] 일본 상표제도의 주요특징 및 국내법과의 비교

패스트트랙 심사: 장기화하는 심사기간을 단축하기 위한 제도로. ① 지정상품·서비스가 「유사상품·역무심사기준」「상표법 시행규칙」 또는

「상품·서비스 국제분류표(니스분류)」에서 게재하는 상품·서비스만을 지정하고 있는 출원으로 ② 심사착수 시까지 지정상품·서비스의 보정

을 하지 않은 것에 대하여 출원일로부터 6개월에 최초의 심사결과통지를 하는 제도 (2020년 2월 1일 이후 출원된 안건만을 대상으로 함. 그 이

전에 출원된 패스트트랙 심사 대상안건은 통상안건보다 2개월 정도 빨리 최초 심사결과를 통지함) 

상표조기심사·심리제도: 일정 요건 아래, 출원인의 신청을 받아 심사·심리를 빠르게 실시하는 제도. 기본적 조건으로 출원상표를 이미 사용하고

있을 것을 필요로 하며, 긴급하게 권리화를 할 필요가 있는 경우, 사용하고 있은 상품·서비스만을 지정으로 하는 경우, 지정상품·서비스의 일부

에 이미 사용하고 있고, 「유사상품·역무심사기준」 등에 기재되어 있는 상품·서비스만을 지정하고 있는 경우에 인정됨. 다만 마드리드 의정서

에 근거하는 국제상표등록출원, 새로운 유형의 상표(동작상표, 홀로그램상표, 색채만으로 구성된 상표, 소리 상표 및 배치상표) 및 2020년 4월

1일 이후 입체상표의 일부에 대해서는 인정되지 않음

저작권 제도의 기본법인 현행 저작권법은 저작권법(1970년 법률 제48호)을 2020년 법률 제48호에 의하여 개정하여, 2021년 1월 1일부터 시
행하고 있다. 2020년 개정법은 도서관관련 권리제한 규정의 개정과 방송프로그램의 인터넷 동시 배신(配信)등의 권리처리의 원활화를 주요 내
용으로 하고 있다.

저작권과 관련한 정책은 문화청에서 담당하고 있으며, 제도 정비와 관련하여서는 문화심사회저작권분과회를 설치하여 검토하고 있으며, 해외에
서의 해적판 대책이나 국제적인 조화에 대응하고 있다.

가. 저작권법의 개요

일본 최초의 저작권 보호 규정으로는 출판자에게 도서의 전매권을 부여하는 1869년의 출판조례가 있으며, 판권 보호에 관한 규정을 독립하여 판
권을 저작자에게 인정하고 등록을 그 보호요건으로 규정한 1887년 출판조례가 있음

1899년 문학·예술적 저작물의 보호를 위한 베른협약에 가맹하면서 저작권법을 공포하였으며, 1970년 기존의 저작권법을 전면 개정하면서 현재
에 이르고 있음

저작물의 창작자인 저작자에게 저작권(저작재산권)과 저작자인격권이라는 권리를 부여하고, 그 이익을 보호하고 있으며, 저작물에 밀접하게 관
여하는 실연자, 레코드제작자, 방송사업자, 유선방송사업자 등에 대하여 저작인접권을 부여하고 있음

나. 저작권의 발생 및 등록

저작물에 대한 저작권은 창작 시점에 발생하며, 권리의 행사에 있어 등록과 같은 별도의 절차를 필요로 하지도 않음

다만, 저작권 관계의 법률사실을 공시하거나 저작권이 이전한 경우의 거래 안전을 확보하기 위하여 등록 제도를 운영하고 있음

모든 저작물이나 그 거래에 대해서 등록을 하는 것은 아님. 프로그램 저작물을 제외한 다른 저작물의 경우에는 창작으로 등록할 수는 없고, 아래
표와 같이 저작권법에서 정해진 일정한 사실이 있었을 경우에 한하여 그 내용을 등록할 수 있음

[표 10] 저작권·저작인접권 등의 등록

구분 등록의 내용 및 효과 신청할 수 있는 자

실명등록 
(75조)

- 무명 또는 이명으로 공표된 저작물의 저작자는 그 실명의 등록을 할 수 있음

- 반증이 없는 한, 등록을 받은 자가 해당 저작물의 저작자로 추정됨. 그 결과 저
작권의 보호기간이 공표 후 70년부터 실명으로 공표된 저작물과 같이 저작자의
사후 70년이 됨

- 무명 또는 이명으로 공표된 저작물의
저작자

- 저작자가 유언으로 지정한 자

제1발행 연월일
등의 등록 
(제76조)

- 저작권자 또는 무명 혹은 이명으로 공표된 저작물의 발행자는 해당 저작물이
최초로 발행되거나 공표된 연월일의 등록을 받을 수 있음

- 반증이 없는 한, 등록되어 있는 날로 해당 저작물이 제1발행 또는 공표된 것으
로 추정됨

- 저작권자

- 무형 또는 이명으로 공표한 저작물의
발행자

창작년월일의
등록 

(제76조의2)

- 프로그램 저작물의 저작자는 해당 프로그램 저작물이 창작된 연월일의 등록을
받을 수 있음

- 반증이 없는 한, 등록되어 있는 날로 해당 프로그램 저작물이 창작된 것으로 추
정됨

- 저작권자

저작권·저작인
접권의 이전 등

의 등록 
(제77조)

- 저작권 혹은 저작인접권의 양도 등 또는 이를 목적으로 하는 질권의 설정 등이
있던 경우, 등록권리자 또는 등록의무자는 저작권 또는 저작인접권의 등록을 받
을 수 있음

- 권리 변동에 관하여 등록하는 것에 의하여 제3자에게 대항할 수 있음

- 등록권리자 및 등록의무자 (원칙적으
로 공동신청이나 등록권리자의 단독 신
청도 가능)
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5. 영업비밀

6. 지리적 표시(Geographical  Indication, GI) 

출판권의 설정
등의 발생 

(88조)

- 

출판권의 설정, 이전 등 또는 출판권을 목적으로 하는 질권의 설정 등이 있던 경
우, 등록권리자 및 등록의무자는 출판권의 등록을 받을 수 있음

- 

권리의 변동에 관하여 등록하는 것에 의하여 제3자에게 대할 수 있음

- 등록권리자 및 등록의무자 (원칙적으
로 공동신청이나 등록권리자의 단독 신
청도 가능)

[표 10] 저작권·저작인접권 등의 등록

외국인의 등록을 제한하는 규정은 없음

프로그램 저작물을 제외한 저작물 전반은 문화청 저작권과에서 등록할 수 있으며, 프로그램 저작물의 경우에는 일반재단법인소프트웨어정보센
터가 문화청장관의 지정을 받아 업무를 등록 업무를 실시하고 있음

다. 보호 대상

저작권법에서는 보호의 대상이 되는 저작물이기 위해서는 ① 문예, 학술, 미술 또는 음악의 범위에 속하는 것으로 ② 사상 또는 감정을 ③ 창작적
으로 ④ 표현한 것이어야 함. 구체적으로 아래의 것들을 저작물로 예시하고 있음

[표 11] 저작물의 예시

구분 예시

언어저작물 소설, 각본, 논문, 강연 등

음악저작물 음악

무용저작물 무용, 무언극 등

미술저작물 회화, 판화, 조각 등

도형저작물 지도, 학술적인 성질을 갖는 조면, 도표, 모형 등

영화저작물 영화

사진저작물 사진

프로그램 저작물 프로그램

저작권보호기간은 원칙적으로 창작시점부터 저작자의 생존기간 및 그 사후 70년이나, 무명·이명 저작물, 단체명의 저작물 및 영화 저작물의 경
우에는 공표 후 70년임. 이외에도 외국인의 저작물 보호기간에는 약간의 특례를 두고 있음

일본에서는 부정경쟁방지법을 통하여 영업비밀을 보호하고 있음

부정경쟁방지법에서 규정하고 있는 영업비밀은 아래의 요건을 충족하는 것이어야 함
① 비공지성: 해당 정보의 보유자의 관리 이외에서는 일반적으로 입수할 수 없는 것

② 유용성: 해당 정보 자체가 객관적으로 사업활동에 이용된다든지, 이용되는 것에 의하여 경비의 절약, 경영효율의 개선 등에 기여하는 것

③ 비밀관리성: 영업비밀보유기업의 비밀관리의사가 비밀관리조치에 의하여 종업원등에 대하여 명확히 표시되고, 해당 비밀관리의사에 대
한 종업원등의 인식가능성이 확보될 필요가 있음

2014년 「특정농림수산물등의 명칭의 보호에 관한 법률(2014년 법률 제84호)」에 의하여 지리적표시를 보호하고 있음

외국에서의 지리적표시 보호와 관련하여, 일본 특허청에서는 지역단체상표제도를 통하여 대응하려 했으나, 결국 농림수산성이 관리하는 지리적
표시제도를 도입하게 됨

지리적표시는 「특정농림수산물등의 명칭의 표시」로, 이때 「특정농림수산물」 은 「특정의 장소, 지역 또는 국가를 생산지로 하는 것」으로
「품질, 사회적 평가 기타 확립한 특성이 농림수산물등의 생산지의 주로 귀속되는 것」으로 정의하고 있음. 이때 농림수산물등은 농림수산물(식
용으로 제공되는 것에 한함), 음식료품, 농림수산물로 정령에서 정하는 것, 농림수산물을 원료로 제조하거나 가공한 것으로 정령에서 정한 것 등
임

생산행정관리업무를 하는 생산자단체는 명세서를 작성한 농림수산물등이 특정농림수산물등이 경우에는 농림수산장관의 등록을 받을 수 있으
며, 그 등록 신청서를 농림수산장관에게 제출하여야 함

취소되지 않는 한 보호기간에는 제한이 없음
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7. 집적회로 배치설계

제1절 개요

1. 현지동향(WIPO 국가별 통계)

2. 특허(실용신안 포함) 출원 현황

제2절 등록요건 등

1. 보호대상

2. 등록요건

1985년에 제정된 반도체집적회로의 회로배선에 관한 법률에 의하여 보호하고 있음

‘반도체 집적회로’를 반도체 재료 또는 절연 재료의 표면 또는 반도체 재료의 내부에 트랜지스터 기타 회로를 생성함과 동시에 불가분의 상태로
한 제품으로 전자회로의 기능을 가질 수 있도록 설계한 것‘으로 정의하고(법 제2조 제1호), 우리 법과 달리 ’회로배치‘란 용어를 사용하면서 이것
을 ’반도체 집적회로에서 회로 및 이들을 접속하는 도선의 배치‘라고 정의하고 있음

법인 기타 사용자의 업무에 종사하는 자가 직무상 창작한 회로배치에 대하여는 그 창작 시의 계약, 근무규칙 기타 별단의 정함이 없는 한 그 법인
기타 사용자를 해당 회로배치의 창작자로 함

특허와 같은 신규성, 진보성, 선출원 여부 등을 등록요건으로 하지 않으며, 신청인이 창작자 또는 그 승계인지 여부, 창작자 또는 그 승계인이 2인
이상인 경우 이들이 공동으로 신청하고 있는지 여부, 창작자 또는 그 승계인이 신청하는 회로배치에 대하여 신청일로부터 2년 이상 이전에 업으
로서 양도·수입 등의 행위를 하지 않았는지 등을 심사함

회로배치이용권은 설정등록에 의하여 발생하며, 존속기간은 설정등록일로부터 10년임

PART III  특허·실용신안

일본의 경우, 내국인에 의한 특허 및 실용신안 출원건수와 특허결정건수가 지속적으로 감소하고 있으며, 이에 대한 제도적 측면에서의 원인분석
중의 하나로 출원인의 보호와 제3자에 의한 이용 사이의 균형이 적정하지 않고, 출원인이 충분히 보호되기 위한 절차적 개선점이 많다는 지적이
있으며, 이러한 방향에서 개정의 논의가 진행되고 있다

2021년 개정법에서는 신형코로나바이러스의 감염 확대에 의하여, 비접촉 생활양식의 확대와 전자상거래의 성장에 따른 모방품의 유입과 정보
통신분야 등에 있어 특허라이선스의 대규모화 및 복잡화 등, 소비행동이나 기업활동의 변화를 반영한 개정 내용을 포함하는 등 새로이 변화하는
디지털 환경에 대응하기 위한 노력을 전개하고 있다.

WIPO 국가별 주요 통계 바로가기 

WIPO 통계 데이터 센터 바로가기 

[차트 1] 한국→일본 특허 출원 현황 [차트 2] 일본→한국 특허 출원 현황

일본은 우리나라와 같이 특허법과 실용신안법을 별도로 두어 발명과 고안을 보호하고 있음

특허법에서는 발명을 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 중 고도한 것」으로 정의하고, 산업상 이용할 수 있는 발명을 보호대상으로 함

실용신안법에서는 고안을 자연법칙을 이용한 「기술적 사상의 창작」으로 정의하고, 산업상 이용할 수 있는 「물품의 형상, 구조 또는 조합과 관
련한 고안」으로 보호대상을 한정하고 있음. 따라서 방법이나 물질은 실용신안법의 보호대상이 아님
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2. 등록요건

3. 불특허사유(특허를 받을 수 없는 발명)

4. 공지 예외 주장(신규성 상실의 예외)

5. 우선권 주장

6. 선출원주의

제3절 출원 절차

1. 개요

특허법에서는 심사를 통하여 특허권을 부여하는 심사주의를 채용하고 있는 반면, 실용신안법에서는 조기 권리부여의 관점에서 형식적인 심사만
을 하는 무심사주의를 채용하고 있음. 다만 권리의 남용을 방지하면서 제3자에 대한 불측의 불이익을 주지 않도록 실용신안권자는 권리행사에
앞서 실용신안기술평가서를 제시하려 경고해야 함

특허를 받을 수 있는 발명은 산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성을 충족하여야 함

산업상 이용가능성에서의 산업은 생산업뿐만 아니라 생산을 수반하지 않는 것을 포함한 넓은 의미에서의 산업을 의미함. 인간을 수술, 치료 또는
진단하는 방법의 발명, 개인적·학술적 또는 실험적으로만 이용되는 발명, 이론적으로는 그 실시가 가능하나 실제로는 생각할 수 없는 발명은 산
업상 이용가능성이 인정되지 않음. 다만 의료기기, 의약자체는 물의 발명에 해당하여 산업상 이용가능성이 인정됨

신규성은 지금까지 없는 새로운 것이라는 뜻으로, 출원 시점을 기준으로 그 이전에 일본국내 또는 외국에서 공연히 알려진 발명, 공연히 실시된
발명 또는 반포된 간행물에 기재된 발명이나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명은 신규성이 인정되지 않음

진보성은 기존에 알려져 있는 발명을 조금 개량하는 것만으로는 특허로의 보호를 인정하지 않겠다는 것으로 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통
상의 지식을 가진 자가 보면 용이하게 발명할 수 있을지 여부를 고려하여 판단함

실용신안의 보호에 있어서도 산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성을 등록 요건으로 함. 특허발명과 실용신안 간의 진보성의 차이를 법률 문언상
으로는 공지기술로부터 ‘용이’하게 발명할 수 있는지 여부와 ‘극히 용이’하게 고안할 수 있는지 여부로 구분하고 있으나, 일본 ‘특허�실용신안
심사기준’에서는 특허발명에 대한 진보성 판단기준에 대하여만 기술하고 있고 실용신안에 대한 진보성 판단기준을 구별하고 있지 않음

공공의 질서, 선량한 풍속 또는 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명

우리나라와 같이, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하거나 그 자의 행위에 기인하여 공개된 경우에, 그 공개된 날로부터 1년의 유
예기간을 두어 예외적으로 특허를 받을 수 있는 신규성 상실의 예외 규정을 두고 있음

다만, 신규성 상실의 예외 규정을 적용받기 위해서는 공개된 날로부터 1년 이내에 예외 규정의 적용을 받고자 한다는 취지의 서면을 특허출원과
동시에 제출하여야 하며, 출원일로부터 30일 이내에 공개 사실등을 증명하는 서면을 제출하여야 함

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 행위에 기인한 경우에는 발명, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 공보에 게재되어 공개된 경우에는 제외
함

실용신안법은 신규성 상실의 예외와 관련하여 특허법에서의 신규성 상실의 예외 규정(특허법 제30조)을 준용하고 있음(실용신안법 제11조)

특허를 받고자 하는 자는 자신이 한 특허출원 또는 실용신안등록출원에 최초로 첨부한 명세서, 특허청구의 범위 또는 실용신안등록청구의 범위
또는 도면에 기재된 발명에 근거하여 우선권을 주장할 수 있음(1년 이내)(특허법 제41조)

파리조약에 의한 우선권을 주장하고자 하는 자는 그 취지와 함께 최초로 출원을 하거나, 파리조약 제4조C(4)에 의하여 최초 출원으로 간주된 출
원 또는 파리조약 제4조A(2)에 의하여 최초로 출원을 한 것으로 인정된 파리조약의 동맹국명 및 출원일을 기재한 서면을 우선일로부터 1년 4개
월 이내에 우선권증명서류를 제출하여야 함. 다만 일본 특허청은 한국 특허청과 상호간에 전자정보를 교환하고 있으므로, 한국에서의 출원을 기
초출원으로 하는 경우에는 우선권 증명서류의 제출을 생략할 수 있음

국제출원에서 일본을 지정국으로 한 경우, 국제출원의 우선일로부터 30개월 내에 국내서면과 함께 번역문을 제출하여야 함. 다만, 국내 서면 제
출기간의 만료 전 2개월부터 만료일까지의 사이에 국내서면을 제출한 경우에는 그 국내서면의 제출일로부터 2개월 내에 번역문을 제출할 수 있
음

실용신안제도에 있어서도 국내 우선권 주장 출원과 파리조약에 의한 우선권 주장 출원이 인정되나, PCT에 따라 국내단계로 이행하는 실용신안
등록출원은 인정하지 않음

일본은 특허·실용신안의 보호에 있어서 선출원주의를 채택하고 있음

특허출원, 청구 기타 특허에 관한 절차는 법령에 별도의 정함이 있는 경우를 제외하고 서면으로 하여야 하며, 1건별로 작성하여야 함. 서면에는
제출자의 성명 또는 명칭, 주소 또는 거소 및 법인의 대표자의 성명을 기재하고, 날인하여야 함

서면은 법령에 별도의 정함이 없는 한 일본어로 작성하며, 외국어로 작성된 위임장, 국적증명서 등의 서류는 그 번역문을 첨부하여야 함

2개 이상의 발명을 포함하는 특허출원의 일부를 하나 또는 둘이상의 새로운 특허출원으로 분할할 수 있음. 일부 규정의 적용을 제외하고, 이 새로
운 출원은 원특허출원 시에 출원된 것으로 간주됨. 원특허출원의 출원서에 첨부한 명세서, 특허청구믜 범위 또는 도면에 대하여 보정할 수 있는
시기 또는 기간 내, 특허결정의 등본송달 후 30일 이내 및 거절결정등본송달 후 3월 이내에 한하여 할 수 있음
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2. 특허출원 시 필요서류

특허출원과 실용신안등록출원 및 디자인등록출원출원 상호 출원형식을 변경할 수 있음. 다만 변경출원을 할 수 있는 것은 각각의 출현 형태에 따
라 이하의 기간으로 한정되며, 출원 변경이 이루어진 때에는 종전의 출원은 취하한 것으로 간주됨

[표 12] 출원변경 기간

구분 출원변경기간

실용신안 → 특허 

(실용신안등록에 근거하는 특허출원을 제외함)
출원일로부터 3년이내

특허 → 실용신안 

디자인 → 실용신안
출원일로부터 9년 6월 이내 또는 최초 거절결정등본 송달일로부터 3월 이내

디자인 → 특허 출월일로부터 3년 이내 또는 최초 거절결정등본 송달일로부터 3월 이내

특허 → 디자인 출원계속 중 또는 최초 거절결정등본 송달일로부터 3월이내

실용신안 → 디자인 출원계속 중

특허출원을 할 때에는 「특허원(원서)」「명세서」「특허청구의 범위」「요약서」「도면(화합물의 합성방법과 같이 필요로 하지 않는 경우
는 불필요)」의 5개 서류에 대하여 각 1통씩이 필요하며, 통상 1건당 14,000엔의 특허출원료를 제출하여야 함

특허출원에 필요한 서류는 특허법시행규칙 등에서 정하고 있는 일정 양식을 충족하여야 함

- 문장은 구어체로 하며, 기술적으로 정확하고 간명하게 발명의 전체를 출원시부터 기재함. 다른 문헌을 인용하여 명세서의 기재를 갈음하여서는
안 됨

- 기술용어는 학술용어를 이용하며, 용어는 그것이 갖는 보통의 의미로 사용하며, 명세서 및 특허청구의 범위 전체를 통하여 통일하여 사용함. 다
만 특정한 의미로 사용하고자 하는 경우에는 그 의미를 정의하여 사용할 수 있음

출원서(양식 제26)에는 발명자, 출원인 정보 및 제출문건의 목록 등을 기재하며, 산업기술력강화법 제17조 제1항에서 규정하는 특정연구개발등
완성과와 관련하는 특허출원을 할 때는 그 취지를 기재하여야 함

명세서(양식 제29)에는 출원서에 기재한 발명의 명칭을 기재하며 다음의 사항을 기술하여야 함

【서류명】 명세서 
【발명의 명칭】
【기술분야】
( 【배경기술】 )
( 【선행기술문헌】 )
( 【특허문헌】 )
( 【비특허문헌】 )
【발명의 개요】
【발명이 해결하고자 하는 과제】
【과제를 해결하기 위한 수단】
( 【발명의 효과】 )
( 【도면의 간단한 설명】 )
( 【도1】 )
( 【발명을 실시하기 위한 형태】 )
( 【실시례】 )
( 【산업상의 이용가능성】 )
( 【부호의 설명】 )
( 【수탁번호】 )
( 【수수료의 표시】 )
( 【배열표 프리 텍스트】 )
( 【배열표】 )

[표 13] 특허 명세서 기재사항

- 발명의 명칭은 명세서의 가장 앞에 기재하고, 해당 발명의 내용을 간명하게 표시하는 것이어야 함

- 발명의 상세한 설명은 발명이 해결하고자 하는 과제 및 그 해결수단 기타 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 기술
상의 의의를 이해하기 위해 필요한 사항을 기재함으로써 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식ㅇ르 가진 자가 그 실시를 할 수 있을 정도
로 명확하고 충분하게 기재하여야 함

- 발명의 상세한 설명은 그 발명과 관련하는 문헌공지발명 중 특허를 받고자 하는 자가 특허출원 시에 알고 있는 것이 있는 때는 그 문헌공지발명
이 기재된 간행물의 명칭 기타 그 문헌공지발명에 관한 정보의 소재를 기재하여야 함

- 원칙적으로 특허를 받고자 하는 발명이 속하는 기술 분야를 기재하고, 해당 기재사항 앞에는 【기술분야】의 표제를 붙임
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3. 실용신안등록출원

- 문헌공지발명을 포함하여 특허를 받고자 하는 발명과 관련된 종래의 기술에 대하여 가능한 한 기재함. 그 기재는, 「특허 문헌 1」, 「비특
허 문헌 1」과 같이, 「【선행 기술 문헌】」의 란에 대해 정보의 소재에 붙인 번호를 인용해 기재하는 것이 바람직함. 이 경우, 해당 기재사
항 앞에는 【배경기술】의 표제를 붙임

- 특허를 받고자 하는 발명과 관련된 문헌공지발명 중 특허를 받고자 하는 자가 특허출원 시에 알고 있는 것이 있는 때에는 그 문헌공지발명이
기재된 간행물의 명칭 및 기타 그 문헌공지발명에 관한 정보의 소재를 기재함

- 원칙적으로 그 발명이 해결하고자 하는 과제 및 그 과제를 발명이 어떻게 해결하였는지를 기재함. 또한 특허를 받고자 하는 발명이 종래의
기술과의 관련에 있어 유리한 효과를 갖는 것인 때는 가능한 그 효과를 기재함

- 특허를 받고자 하는 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 실시를 할 수 있도록 발명을 어떻게 실시할지를 보이는 발명
의 실시 형태를 기재하고, 필요할 대는 이를 구체적으로 보인 실시례를 기재함. 그 발명의 실시 형태는 특허출원인이 가장 좋다고 생각하는 것
을 적어도 1개를 들어 기재하고, 해당 기재사항 앞에는 【발명을 실시하기 위한 형태】의 표제를 붙임

- 특허를 받고자 하는 발명이 산업상 이용할 수 있는 것이 명확하지 않은 때는 특허를 받고자 하는 발명의 산업상의 이용방법, 생산방법 또는
사용방법을 가능한 한 기재하고, 해당 기재사항 앞에는 가능한 한 【산업상의 이용가능성】의 표제를 붙임

- 도면의 간단한 설명은 도면의 설명별로 줄을 달리하여, 「【�１】평면도」、「【�２】입면도」、「【�３】단면도」와 같이 기재하
고, 해당 그림의 설명 앞에는 【도면의 간단한 설명】 의 표제를 붙임. 그림의 주요한 부분을 표시하는 부호의 설명을 기재할 때는 해당 부호의 설
명 앞에는 가능한 한 【부호의 설명】의 표제를 붙임

특허청구의 범위(양식 제29의2)에는 청구항으로 구분하여 각 청구항별로 특허출원인이 특허를 받고자 하는 발명을 특정하기 위하여 필요하다
고 인정하는 사항을 모두 기재하여야 함

- 「특허청구의 범위」의 기재와 「명세서」의 기재 사이에는 모순이 없어야 하며, 자구는 통일하여 사용하여야 함

- 청구항의 기재 내용을 이해하기 위하여 필요한 경우에는 해당 원서에 첨부한 도면에서 사용한 부호를 괄호로 사용함

- 다른 청구항을 인용하여 청구항을 기재할 때는 그 청구항은 원칙적으로 인용하는 청구항에 이어 기재함. 다른 2개 이상의 청구항의 기재를 인용
하여 청구항을 기재할 때는 원칙적으로 이들을 택일적으로 인용하고, 이들에 동일한 기술적 한정을 부여하여 기재함

원서에 첨부하는 도면(양식 제30)은 아래와 같이 작성함

- 도면은 가로 170mm, 세로 255mm를 넘지 않아야 하며, 여러 장에 거쳐 작성하는 경우에는 페이지 우측상단에 페이지수를 기재함

- 그리는 방법은 원칙적으로 제도법에 따라 흑색으로 선명하고 용이하게 지울 수 없도록 그려야 하며, 착색하여서는 안 됨

- 2개 이상의 그림이 있는 때에는 원칙적으로 해당 출원에 관련한 발명의 특징을 가장 잘 나타내는 그림을 【�１】로 하고, 이하의 각 그림별로
【�2】【�3】과 같이 연속번호를 그림 위에 붙이고, 도면을 여러 장에 거쳐 작성한 때에도 모든 페이지를 통하여 각 그림별로 연속번호를 붙
임. 1개의 번호를 붙인 그림을 여러 페이지에 그려서는 안 되며, 다른 번호를 붙인 그림을 가로로 나란히 그려서는 안 됨

- 요철 부분을 표시하기 위하여는 절단면 또는 사시도를 이용하고, 특히 음영을 붙일 필요가 있는 때는 약 0.2mm의 실선으로 선명하게 그림

요약서(양식 제31)에는 명세서, 특허청구의 범위 또는 도면에 기재한 발명의 개요, 출원공개 또는 특허공보에의 게재 시 명세서, 특허청구의 범
위 또는 도면에 기재한 발명의 개요와 함께 특허공보에 게재하는 것이 가장 적당한 도면에 붙여져 있는 번호를 기재함

- 요약란에는 명세서, 특허청구의 범위 또는 도면에 기재한 발명의 개요를 기재함

- 원칙적으로 발명이 해결하고자 하는 과제, 그 해결수단 등을 평이하고 명확하게 기재함. 이 경우에 각 기재사항 앞에 【과제】」,「【해결
수단】」 등의 표제를 붙임

- 문자 수는 400자 이내로 간결하게 기재함

- 요약의 기재 내용을 이해하기 위하여 필요할 때는 선택도에서 사용한 부호를 사용함

- 선택도에는 시행규칙 제25조의2의 규정에 따라 선택한 하나의 그림에 붙인 번호를 「��」와 같이 기재함

실용신안등록을 받고자 하는 자는 원서와 함께 명세서, 실용신안등록청구의 범위, 도면 및 요약서를 제출하여야 함

출원서에는 실용신안등록출원인의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거소, 고안자의 성명 및 주소 또는 거소를 기재하여야 함. 산업기술력강화법 제
17조 제1항에서 규정하는 특정연구개발등 완성과 관련하는 실용신안등록출원을 할 때는 그 취지를 기재하여야 함

실용신안의 보호대상은 「물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 것」에 한정되므로, 「도면」이 반드시 필요함

명세서에는 고안의 명칭, 도면의 간단한 설명 및 고안의 상세한 설명을 기재하여야 함. 고안의 상세한 설명은 고안이 해결하고자 하는 과제 및 그
해결수단 기타 그 고안이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 고안의 기술상의 의의를 이해하기 위하여 필요한 사항을 기재함으로써
그 고안이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 실시를 할 수 있는 정도로 명확하고 충분하게 기재하여야 함

「실용신안등록청구의 범위」의 기재는 청구항으로 구분하고, 각 청구항별로 실용신안등록출원인이 실용신안등록을 받고자 하는 고안을 특정
하기 위하여 필요하다고 인정하는 사항을 모두 기재하여야 함

- 「실용신안등록청구의 범위」의 기재는 아래에 적합한 것이어야 함

- 실용신안등록을 받고자 하는 고안이 고안의 상세한 설명에 기재한 것일 것

- 실용신안등록을 받고자 하는 고안이 명확할 것

- 청구항별 기재가 간결할 것

- 실용신안법 시행규칙에서는 「실용신안등록청구의 범위」의 기재와 관련하여 다음과 같이 정하고 있음

- 청구항별로 줄을 달리하고, 1의 번호를 붙어 기재하여야 함

- 청구항에 붙은 번호는 기재하는 순서에 따라 연속번호로 할 것

- 청구항의 기재에 있어 다른 청구항의 기재 인용은 그 청구항에 붙은 번호에 의할 것

- 다른 청구항의 기재를 인용하여 청구항을 기재할 때는 그 청구항은 인용하는 청구항보다 앞에 기재하여야 함

요약서에는 명세서, 실용신안등록청구의 범위 또는 도면에 기재한 도면의 개요 기타 경제산업성령으로 정하는 사항(실용신안공보에 게재하는
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4. 출원절차

5. 서식 및 비용

제4절 심사 절차

1. 특허출원 절차

요약서에는 명세서, 실용신안등록청구의 범위 또는 도면에 기재한 도면의 개요 기타 경제산업성령으로 정하는 사항(실용신안공보에 게재하는
것이 가장 적당한 도면의 번호)을 기재하여야 하며, 시행규칙 양식 제5호에 따라 작성하여야 함

출원서류의 제출은 컴퓨터를 이용한 전자출원절차와 서면에 의한 출원절차가 있음

전자출원

- 자택이나 회사 등의 컴퓨터를 사용하여 특허출원서류등을 특허청에 제출(전자출원)할 수 있음

- 전자출원을 하기 위하여는 인터넷에 접속해 있는 컴퓨터, 소정의 인증국이 발행하는 「전자증명서」를 취득하고, 인터넷출원소프트웨어를 컴
퓨터에 설치하는 등의 사전준비가 필요함

- 각도도부현의 INPIT 지재종합지원창구에 설치되어 있는 전자출원용 단말기를 이용하여 전자출원을 할 수도 있음

서면출원

- 서면으로 출원하는 경우는 특허청출원과의 창구(특허청 청사 1층)에 제출하는 방법과 우편에 의한 방법이 있음

사전절차

- 특허출원등의 절차를 하는 자(대리인을 포함함)는 출원등의 절차에 앞서 미리 다음의 절차를 할 필요가 있음

- 식별번호의 부여청구

- 식별라벨의 교부청구

- 포괄위임장(사건을 특정하지 않은 대리권을 증명하는 서면)의 제출

요금의 납부

- 전자출원에서는 계좌이체, 전자현금납부, 현금납부, 예납에 의한 납부 및 지정입금납부(신용카드에 의한 납부) 등의 납부방법을 이용할 수 있음

- 서면에 의한 출원에서는 전자현금납부, 현금납부, 특허인지에 의한 납부 및 예납에 의한 납부 등의 납부방법을 이용할 수 있음

특허출원 서식 바로가기 (특허법시행규칙 양식 제26) 

실용신안출원 서식 바로가기 (실용신안법시행규칙 양식 제1) 

요금 일람 바로가기 
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[그림 2] 특허출원 절차도

특허출원일로부터 1년 6개월이 경과한 때, 특허출원의 명세서등을 게재한 공개특허공보를 발행하고, 출원내용을 일반에게 공개함. 출원공개 전
에 출원의 취하등이 있던 것을 제외하고, 원칙적으로 모든 특허출원이 공개됨

- 공개특허공보의 1면에는 출원인 성명 등의 서지적 사항과 발명의 요약과 대표도면 등이 게재되며, 다음 페이지부터는 특허청구의 범위 및 명세
서의 전문과 필요한 도면이 게재됨

- 이 공개특허공보는 일본 특허청 누리집에서 다운로드할 수 있으며, 독립행정법인공업소유권정보·연수관이 제공하는 특허정보플랫폼(J-
PlatPat)에서 열람할 수 있음

특허출원인은 그의 특허출원이 ① 출원공개되어 있는 경우, ② 파리조약에 의한 우선권등의 주장을 수반하는 출원으로 증명서가 제출되어 있지
않은 경우, ③ 외국어서면출원에서 외국어출원의 번역문이 제출되어 있지 않은 경우를 제외하고, 그 특허출원에 대하여 출원공개를 청구할 수 있
음

출원공개를 청구하면 특허출원일로부터 1년 6개월의 경과를 기다리지 않고 출원이 공개됨. 다만 출원공개청구서의 제출 후에는 출원이 포기·취
하 또는 거절결정이 확정된 경우에도 출원이 공개되며, 출원으로부터 1년 4개월 이내라도 요약서의 보정을 할 수 없고, 출원공개의 청구는 취하
할 수 없음

특허출원된 발명이 특허로 등록될지 여부는 특허청 심사관에 의한 실체심사에서 판단되며, 이 심사는 출원심사의 청구가 이루어진 것에 한하여
이루어짐

출원심사의 청구는 출원일로부터 3년 이내에 출원심사청구서를 제출함으로써 이루어지며, 이 기간 내에 출원심사의 청구가 없으면 그 특허출원
은 취하한 것으로 간주함

방식심사에서는 출원서류나 각종절차가 법령에서 정한 방식요건에 적합한지 여부를 체크하고, 출원인의 자격이나 필요한 수수료의 납부에 관한
심사를 진행함

[그림 3] 방식심사 절차도 (특허)

특허출원한 발명이 특허가 될지 여부는 특허청 심사관에 의한 실체심사를 거쳐 판단됨. 이 실체심사의 절차에 들어가기 위해서는 출원일로부터
3년 이내에 출원심사청구서를 제출하여야 함

아래의 경우 특허출원일이 인정되지 않으며, 이 경우 특허청장관은 절차보완서를 제출하도록 통지서를 발송하며, 절차보완서를 제출한 날을 해
당 출원의 출원일로 함. 절차보완서를 제출하지 않은 때에는 해당 출원은 각하됨

- 특허를 받고자 하는 취지의 표시가 명확하지 않다고 인정되는 때

- 특허출원인의 성명 또는 명칭의 기지가 없거나 그 기재가 특허출원인을 특정할 수 있을 정도로 명확하지 않다고 인정되는 때

- 명세서가 첨부되어 있지 않은 때
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법령에서 정하는 방식요건을 충족하지 않은 출원 절차는 보정명령의 대상이며, 그 지시에 따라 보정을 하지 않으면 보정의 대상이 된 절차는 각하
됨

방식심사를 거치고 출원심사청구가 이루어진 출원은 심사관에 의하여 특허 등록 여부에 대한 실질적인 심사를 받게 됨. 특허청 심사관은 출원된
발명이 「특허를 받을 수 있는 발명」의 조건을 충족하는지 여부, 즉 특허법 제49조에서 열거하는 거절이유가 없는지 여부를 판단하며, 거절이
유를 발견하지 않은 경우에는 심사단계의 최종결정으로 특허결정을 함

심사관이 거절이유를 발견한 때에는 거절이유를 해소할 수 있는 일정 절차를 부여하며, 그 거절이유가 해소되지 않았다고 판단하면 거절결정을
함

거절결정을 받은 자는 이에 불복하면 심판으로 그 시비 여부를 다툴 수 있으며, 다툼이 없는 경우에는 거절결정은 확정됨

[그림 4] 심사관에 의한 특허심사 절차도

명세서 안에 선행기술문헌정보의 공개가 없는 경우, 심사관은 공개를 요구하는 취지의 통지를 하며, 이에 따르지 않으면 거절이유를 통지하게 됨

거절이유에 해당한다는 판단을 한 경우, 심사관은 거절이유를 통지하고, 지정기간 내(국내거주자 60일, 재외자 3월)에 의견을 진술할 수 있는 기
회를 부여함. 이 기간 내에 심사관의 거절이유에 반론을 하기 위하여 의견서를 제출하거나 거절이유를 해소하기 위하여 절차를 보정할 수 있음

[그림 5] 심명세서의 보정 등 (출원)

보정은 출원서에 최초로 첨부한 명세서, 특허청구의 범위, 도면에 기재한 범위 내에서 가능하며, 신규사항의 추가는 인정되지 않음

보정은 다음의 시기에 할 수 있음

① 출원시부터 특허결정 이전. 다만 거절이유통지후는 제외 
② 최초 거절이유통지의 지정기간 내 
③ 거절이유통지 후의 제48조의7 통지의 지정기간 내 
④ 최종 거절이유통지의 지정기간 내 
⑤ 거절결정불복심판청구와 동시에 
④·⑤의 경우, 특허청구의 범위의 보정은 청구항의 삭제, 청구범위의 감축, 오기의 정정 및 명확하지 않은 기재의 석명을 위해서만 가능함

심사관이 심사결과 거절이유를 발견하지 않은 경우 내지는 의견서나 절차보정서의 제출에 의하여 거절이유가 해소된 경우, 심사관은 그 특허출
원에 대하여 특허결정을 함

권리를 발생시키기 위해서는 특허결정등본이 출원인에게 송달된 날로부터 30일 이내에 제1년부터 제3년까지의 특허료를 일괄하여 납부함. 특
허료의 납부가 있던 때는 특허원부에 특허권의 설정 등록을 하며, 이 등록에 의하여 특허권이 발생함
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2. 실용신안등록출원 절차

제5절 심판제도

1. 개요

실용신안제도에서는 특허의 경우와 달리 심사관에 의한 고안의 신규성·진보성 등 구체적인 실체심사를 하지 않음. 제출된 서류가 법에서 정해진
양식에 따라 작성되어 있는지 여부의 방식요건과 등록에 필요한 사항을 충족하고 있는지 여부의 기초적인 요건만을 심사함

방식심사에서는 서류가 법령에서 정한 양식에 따라 작성되었는지, 기재불비는 없는지, 단일성 요건을 위반하지는 않았는지 등을 판단함

기초적 요건 심사에서는 실용신안법상의 보호대상인지 여부, 공서양속에 반하지 않는지 여부 등을 판단함

실용신안등록출원을 할 때에는 출원료와 함께 제1년에서부터 제3년까지의 등록료를 일괄 납부하여야 하는 점에서 특허출원의 경우와 차이가 있
음

실용신안등록출원이 이루어지면 필요한 요건을 충족하는 경우 설정등록이 이루어짐. 출원서류에 불비가 없는 경우 출원으로부터 평균 2~3개월
에 설정등록이 이루어짐

[그림 6] 실용신안등록출원 절차

특허청 내에 설치된 심판부에 의하여 운영되는 심판제도는 심사관의 거절결정의 타당성을 판단하는 「심사의 상급심」으로서의 역할과 권리의
유효성을 검토하고 지재분쟁의 해결에 공헌하는 「지재분쟁의 조기 해결」이라는 역할을 담당함

[표 14] 심판 청구인과 대상 권리

청구인 대상 권리

거절결정불복심판 심사에서 거절결정을 받은 자 특허, 디자인, 상표

이의신청 누구나 특허, 상표

무효심판 이해관계인 특허, 실용신안, 디자인, 상표

취소심판 누구나 상표

정정심판 특허권자 특허

판정 특허청의 견해가 필요한 자 특허, 실용신안, 디자인, 상표

20



2. 거절결정불복심판

3. 이의신청

심판관에 의한 거절결정에 불복이 있는 경우 거절결정불복심판을 제기할 수 있음

심판관으로 구성된 합의체는 거절결정이 타당한지 여부를 심리하며, 타당하지 않다고 판단한 경우 다른 거절이유의 유무에 대하여 직권으로 조
사하고, 권리 부여의 가부를 판단함

[그림 7] 거절결정불복심판 절차도

특허청구의 성립률은 2019년 68.2%이며(심판관에 의한 전치심사에 의한 등록을 제외), 디자인의 청구성립률은 68.5%, 상표의 청구성립률은
65.4%임

심판부의 결정에 불복하는 경우, 지적재산고등재판부에 제소할 수 있는데, 특허의 경우 심판부의 결정 중 80% 이상이 법원에서도 유지됨

특허게재공보의 발행으로부터 6개월 간, 또는 상표게재공보의 발행으로부터 2개월 간, 특허·상표등록에 대하여 공중이 이의신청을 할 수 있도록
하는 제도

타인이 취득한 권리에 하자가 있다고 생각되는 경우, 누구든지 이의를 신청할 수 있으며, 심판관으로 이루어진 합의체는 필요에 따라 직권조사를
하면서, 신청인의 주장과 증거를 검토함

가. 특허이의신청

특허부여 후의 일정기간에 한하여, 널리 제3자에게 특허의 재검토를 요구할 수 있는 기회를 부여하고, 신청이 있던 때는 특허청 스스로가 해당 특
허처분의 적부에 대하여 심리하고, 해당 특허에 하자가 있는 때는 그 시정을 도모하는 제도
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[그림 8] 특허이의신청 절차도

누구든지 이의신청을 할 수 있음. 자연인, 법인 및 법인이 아닌 사단 또는 재단이라도 대표자 또는 관리인이 있는 경우에는 신청할 수 있음. 다만
익명으로는 신청할 수 없음

특허이의신청이유는 특허법 제113조에 규정한 이유에 한정되며, 그이외의 이유로는 신청할 수 없음

심리는 심판관의 합의체에 의하여 심리되며, 서면심리에 의함. 심리는 특허이의신청인이 신청한 이유 및 증거에 근거하나, 합의체는 직권으로 특
허이의신청인이 신청하지 않은 이유에 대해서도 심리할 수 있으며, 신청하지 않은 증거의 채용도 가능함

심리의 대상은 특허이의신청이 이루어진 청구항에 한정됨. 복수의 이의신청이 있는 경우, 원칙적으로 심리는 병합되며, 해당 병합된 특허이의신
청 중 어느 하나에서 신청된 청구항은 모두 심리의 대상이 됨

특허를 취소할 경우, 합의체는 특허권자에게 취소이유를 통지하고, 상당한 기간을 지정하여 의견서의 제출 및 정정의 기회를 부여함. 특허권자는
지정기간 내에 의견서를 제출할 수 있거나, 특허청구 범위의 정정을 청구할 수 있음. 2번째 취소이유통지는 원칙적으로 취소결정의 예고가 이루
어짐

합의체는 이의가 신청된 모든 청구항에 대하여 청구항별로 특허를 취소할지 유지할지를 결정함. 취소결정에 대하여 특허권자는 도쿄고등재판소
(지적재산고등재판소)에 불복신청할 수 있으나, 유지결정에 대하여는 불복신청을 할 수 없음

나. 상표이의신청
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4. 무효심판

[그림 9] 상표이의신청 절차도

상표게재공보(등록 후에 발행되는 상표공보) 발행일로부터 2개월 이내에 한하여, 상표등록이 상표법 제43조의2 각호의 하나에 해당하는 것을
이유로 그 취소를 구하는 제도

누구든지 상표등록이의를 신청할 수 있으며, 지정상품 및 지정서비스별로 신청할 수 있음

특등록신청서 및 첨부서류는 상대방 수(통상 권리자의 수)에 따라 부본 및 심리용 부본 1통을 제출하여야 하며, 등록이의신청기간 경과 후 30일
이내에 신청의 이유 및 증거의 표시를 보정할 수 있음. 요지를 변경하는 보정이라도 인정됨. 그러나 신청한 이유 및 증거의 표시이외의 보정은 요
지를 변경하여서는 안 됨

등록이의신청기간 경과 후 30일을 경과한 후에 하는 보정은 요지를 변경하여서는 안 됨

심판장은 등록이의신청서의 방식위반, 수수료 부족·미납의 경우 보정명령을 내리며, 지정기간 내에 보정이 이루어지지 않으면 결정에 의하여 절
차(등록이의신청서)를 각하하며, 신청인은 도쿄고등재판소에 소를 제기하여 불복할 수 있음

부적법한 등록이의신청으로 보정할 수 없는 것(기간경과, 신청이유·증거의 실질적 기재가 없는 등 등록이의신청서)은 보정을 명하지 않고 결정
으로 각하하며, 이에 대한 불복 소송은 인정되지 않음

등록이의신청인은 상표등록취소이유의 통지가 있던 후에는 취하할 수 없으며, 2개 이상의 지정상품·서비스에 대하여 등록이의신청을 한 때는 지
정상품·서비스별로 취하할 수 있음

가. 개요

원래 권리가 인정되어서는 안 되는 특허·실용신안·디자인·상표를 대세적으로 무효로 하는 심판제도23



5. 취소심판

6. 정정심판

원래 권리가 인정되어서는 안 되는 특허·실용신안·디자인·상표를 대세적으로 무효로 하는 심판제도

권리의 유효성에 관한 당사자 사이의 분쟁을 해결하기 위한 제도로, 심판관으로 구성된 합의체에서 판단하며, 합의체는 양 당사자에게 충분히 주
장의 기회를 부여하며, 필요에 따라 직권에 의한 조사를 할 수 있음

2020년 4월부터, 사전에 합의한 심리계획에 근거해, 여러 차례 당사자와 대면으로 쟁점정리 등을 하는 「계획대화심리」를 시행하고 있음

나. 특허이의신청제도와 특허무효심판제도와의 비교

[표 15] 특허이의신청과 무효심판의 비교

특허이의신청 특허무효심판

제도취지 특허의 조기안정화
특허의 유효성에 관한 당사자 사이의 분쟁

해결

절차 결정계 절차 당사자계 절차

신청인·청구인 적격 누구나 이해관계인

신청·청구 기간 특허게재공보발행일로부터 6개월 이내(권리소멸 후에는 불가)
설정등록 후 언제든지(권리소멸 후에도 가

능)

신청·청구 및 그 취하
청구항별로 가능 

취소사유통지 후의 취하는 불가

청구항별로 가능 

답변서제출 후의 취하는 상대방의 승낙이

있으면 가능

사유 공익적 사유(신규성, 진보성, 명세서의 기재불비 등)

공익적 사유 

권리귀속에 관한 사유(모인출원, 공동출원

위반) 

특허 후 후발적 사유(권리향유위반, 조약위

반)

심리방식 서면심리(구두심리 불가) 원칙적으로 구두심리(서면심리도 가능)

복수의 신청·사건의 취급 원칙적으로 병합하여 심리 원칙적으로 병합하지 않고, 사건별로 심리

결정·심결의 예고 취하결정 전에 취소사유의 통지(결정의 예고) 청구성립(무효결정) 전에 심결의 예고

결정·심결 특허의 취소·유지 또는 신청 각하 결정 청구의 성립·불성립 또는 각하 심결

불복심청
취소결정에 대하여 특허권자는 특허청장관을 피고로 도쿄고등재판소에

소 제기 가능. 유지결정 및 신청각하 결정에 대한 불복신청은 불가

심판청구인 및 특허권자 쌍방 모두 상대방

을 피고로 도쿄고등재판소에 소 제기 가능

타사가 등록하고 있는 상표권이 실제로는 사용되고 있지 않은 경우 그 상표권의 취소를 요구하는 제도

일본 국내에서 계속하여 3년 이상, 지정상품·서비스에 등록상표가 사용되지 않은 경우, 그 상표등록을 취소할 수 있으며, 그 취소 심결이 확정된
때, 그 상표권은 심판청구가 등록된 날로부터 소멸한 것으로 간주됨

등록상표의 사용상황에 대하여는 상표권자(피청구인)이 증명하므로 청구인은 불사용 사실을 증명할 필요가 없음. 청구인이 「청구 전 3개월~청
구등록일」의 사용에 대하여 취소심판이 청구된 것을 안 후에 사용한 것임을 증명한 경우에는 해당 행위는 등록상표의 사용으로 인정되지 않음

가. 개요

주로 특허에 대하여 일부에 하자가 있는 경우 무효심판이 청구되는 것을 예방하거나, 특허발명의 불명료한 부분을 명확히 하여 계쟁을 사전에 방
지하기 위하여, 특허권자가 자발적으로 출원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면을 정정하는 권리를 보증하는 제도

무효심판사건·특허이의신청사건·판정청구사건 내지는 침해사건 등과 관련하여, 심결·결정·판결의 결론에 영향을 미치므로 가능한 조기에 심리
를 하는 것이 바람직하며, 정정심판 청구 후에 무효심판이 청구되거나 특허이의신청이 이루어진 때에는 무효심판 또는 특허이의신청 심리 중에
정정청구가 이루어지기도 함

나. 정정심판의 청구

출원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 대하여 청구할 수 있음
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7. 판정

청구인은 특허권자이며, 전용실시권자, 질권자 또는 특허법 제77조 제4항 또는 특허법 제78조 제1항의 규정에 의한 통상실시권자가 있는 때는
이들의 승낙을 얻은 경우에 한하여 정정심판을 청구할 수 있음

권리설정등록이 있던 후에 정정심판을 청구할 수 있으나, 특허이의신청 또는 무효심판이 특허청에 계속 중인 때부터 그 결정 또는 심결이 확정될
때까지의 사이는 정정심판을 청구할 수 없음

다. 정정심판의 심리

합의체는 심판청구서 및 이에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면의 기재를 근거로 정정심판의 청구가 특허법 제126조에서 규정하는 요건
을 충족하는지 여부를 판단함

정정심판은 청구항별로 청구된 경우에는 청구항별로 정정의 적부를 판단함

정정심판의 심결로는 청구성립(정정의 인정), 일부청구성립(정정의 일부 인정), 청구불성립 및 청구각하 등이 있음

가. 판정 제도

판정이란 특허청이 청구를 받아, ① 특허발명이나 등록실용신안권의 기술적 범위, ② 등록디자인이나 이와 유사한 디자인의 범위, ③ 상표권의
효력 범위에 대하여, 중립·공평한 입장에서 판단하는 제도임

3명의 지정 심판관으로 구성되는 합의체는 청구인이 특정하는 실시대상(나호) 물건(방법)이 특허발명의 기술적 범위에 속하는지 여부를 판정함

판정은 특허발명의 기술적 범위에 대한 특허청(합의체)의 공적인 견해 표명으로 감정적 성질을 가지며, 법적 구속력은 없으나 고도로 전문적·기
술적인 행정관청인 특허청이 하는 감정으로 사회적으로 충분히 존중되며, 권위가 있는 판단의 하나로 언급됨

나. 표준 필수성 판정제도

라이선스 교섭의 대상인 특허발명이 특정 표준규격에 근거하는 표준특허발명(standard essential patents)에 해당하는지 여부의 판단은 당
사자사이의 해결만으로 곤란할 수 있음

이에 일본 특허청은 이러한 판단을 특허청이 공정·중립적인 입장에서 제시하는 것이 당사자 사이의 라이선스교섭의 원활화와 분쟁해결의 신속화
에 크게 기여할 것이라 생각하고, 2018년 4월 1일부터 표준필수성에 관한 판단을 위한 판정제도를 운영함

표준규격문서에서 불가결하다고 여겨지는 구성을 모두 가진 것을 「표준규격에 준거하는 제품등」이라 하고 그 「표준규격에 준거하는 제품
등」의 실시가 특정한 특허발명을 이용하지 않고 할 수 없는 경우, 즉 그 「표준규격에 준거하는 제품 등」이 그 특허발명의 기술적 범위에 속하
는 경우 그 특허발명은 해당 표준규격에 필수인 발명이라고 할 수 있음

이와 같이 특허발명이 표준규격에 필수적인지 아닌지를 「특허발명의 표준필수성」이라 하고, 표준규격에 필수인 발명에 관련한 특허를 「표준
필수특허(standard essential patents)」라 함

표준 필수성 판정에서는 특허발명이 어떤 표준규격에 필수적인 발명인지 여부를 판단하기 위하여, 해당 특허발명의 기술적 범위에 대하여 일반
적인 판정에서 나호를 대신하여 표준규격문서에서 특정된 가상대상물품등(가상 나호)을 특정하여 판정을 청구하는 것이며, 그 목적에 따라 다음
과 같은 태양을 가짐

i) 특허발명이 표준규격에 필수적인 것이라는 판단을 위해, 표준규격문서에서 불가결하다고 여겨지는 구성으로 이루어진 가상 나호가 해당
특허발명의 기술적 범위에 속한다는 취지의 판정을 청구하는 경우

ii) 특허발명이 표준규격에 필수적인 것이 아니라는 판단을 위해, 표준규격문서에서 불가결하다고 여겨지는 구성으로 이루어진 가상 나호가
해당 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않는다는 취지의 판정을 청구하는 경우

다. 표준필수성 판정을 청구할 수 있는 경우

표준필수성 판정을 청구하기 위하여는 청구의 이익이 인정되어야 함. 라이선스 교섭, 특허권의 매매 교섭, 특허권의 이전을 수반하는 사업양도의
교섭 및 특허권을 대상으로 한 담보권의 설정의 교섭 등에서 특허발명의 표준필수성에 관하여 견해의 차이가 있는 경우에는 청구의 이익이 있다
고 인정되나, 특허발명의 표준필수성에 관한 견해 차이가 없는 경우에는 청구의 이익이 인정되지 않음

표준필수성 판정을 위해서는 표준규격 문서에서 필수적이라고 간주되는 구성에서 가상의 실시대상물품 등을 특정하여 특허발명의 구성요건에
대응하도록 하여야 함. 대상이 되는 표준규격은 원칙적으로 표준화단체 등의 표준규격을 책정하는 하나의 주체에 의하여 제품 등이 지켜야 하는
기술사양으로 표준규격문서가 정리되고, 이를 특허청에 제출하는 것에 한함

라. 평가

2018년 4월 1일에 운용을 개시한 이래 약 1년을 경과한 2019년 3월 시점에서 표준필수성 판정을 청구한 수는 1건임
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제6절 특허권·실용신안권의 유지ㆍ관리 및 활용

1. 실용신안권의 행사

2. 특허권 ·실용신안권의 존속기간

이는 통상의 판정 청구건수가 연간 50~100건인 것과 비교하여 그 차이가 명확한 것으로, 제도 활성화를 위하여 2019년 7월, 일본 특허청은 운용
개정을 통하여 판정제도의 이용이 인정되는 범위를 확대하고, 가상의 나호가 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않는 특허발명이 표준필수가 아
니라는 것을 요구하는 소극적 청구를 가능하도록 하고, 비밀유지도 인정되도록 하였음

그러나 2019년 7월 1일에 새로이 운용을 시작한 후 1년 6개월이 경과한 2020년 12월 31일 시점까지도 이 판정제도의 추가적인 운용실적은 0
건으로, 이는 권리자로서는 표준필수성만을 다투고 있는 사안이 아닌 한 표준필수성 판정제도를 이용할 메리트가 느껴지지 않는다는 것이 요인
일 수 있음

또한 실시자로서는 표준필수성마저도 부정할 수 있다면 교섭상 유리할 수 있으므로 이 제도를 이용할 메리트가 있을 수 있으나, 법적 구속력이 없
고 실시자측이 이 판정제도를 이용하면 권리자측이 바로 제소할 가능성이 높아져, 오히려 본 판정제도의 이용이 소송을 부를 수 있다는 것이 우려
되고 있음

마. 판정 절차

[그림 10] 판정제도 절차

실용신안권은 실용신안기술평가서를 제출하여 경고한 후에 행사할 수 있음

- 실용신안기술평가서는 특허청 심사관이 출원된 고안의 신규성, 진보성 등에 관한 평가를 하고, 이를 청구인에게 통지하는 것임

- 청구는 누구든지 할 수 있으며, 실용신안등록이 무효가 되지 않는 한, 실용신안권이 소멸한 한 후에도 청구할 수 있음

- 특허출원에 있어 심사청구의 경우와 달리, 청구항을 선택하여 필요한 청구항에 대해서만 기술평가를 신청할 수 있음

경고나 권리 행사 후 실용신안등록이 무효가 된 경우에는 상대방에게 입힌 손해를 배상할 책임을 짐(실용신안법 제29조의3)

특허결정등본이 특허출원인에게 송달된 날로부터 30일이내에 제1년부터 제3년까지의 특허료를 일괄하여 납부하면 특허원부에 「특허권의 설
정등록」이 이루어지며, 이 등록에 의하여 특허권이 발생함

특허권의 존속기간은 출원으로부터 최장 20년(존속기간의 연장등록이 있던 것은 최장 25년)임

실용신안권은 설정등록 시부터 권리가 발생하며, 권리존속기간은 출원으로부터 최장 10년임
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3. 특허료

3. 특허료

가. 특허료

개인·법인, 연구개발형 중소기업 및 대학 등을 대상으로 제1년부터 제10년까지의 각년분의 특허료에 대하여 일정 요건을 충족한 경우 감면조치
를 받을 수 있음

특허권의 설정등록을 위해서는 제1년부터 제3년까지의 특허료를 일괄하여 납부하여야 하며, 제4년 이후도 권리를 유지하기 위해서는 해당 해에
들어가기 전에 다음 해의 특허료를 납부하여야 함

납부기간 내에 연금의 납부가 없던 때는 권리가 소멸하나, 납부기간을 경과한 경우에도 6월 이내라면 그 특허료의 동액의 할증특허료를 납부하
면 계속을 권리를 유지할 수 있음(특허법 제112조)

2020년 2월 4월 1일부터, 전용사이트에서 계정 등록을 한 자가 희망하는 특허(등록)번호에 대하여 특허료등의 차기 납부기한일을 메일로 통지
하는 「특허(등록)료지불기한통지서비스」가 도입되어 시행 중임. 주로 중소기업·개인사업주·개인 권리자를 대상으로 함 
특허(등록)료 지불기한통지서비스 전용 사이트 

2019년 1월 1일부터, 권리자의 신청에 의하여 개별적으로 납부서를 제출하지 않고 예납대장 또는 은행계좌이체로 특허료등을 이체가 가능한
「자동납부제도」가 도입됨. 제4년 이후의 특허료 및 실용신안등록료와 제2년 이후의 디자인등록료를 대상으로 함. 납부기한 약 60일 전에 사
전에 인출한다는 취지의 통지가 송부되고, 매년 납부기한 40일 전에 1년치의 특허료 또는 등록료가 자동이체됨

- 특허료 바로가기

나. 실용신안 연차등록료

특허출원절차와는 달리 실용신안등록출원의 경우에는 실체심사가 이루어지지 않는 바, 출원시에 1년차부터 3년차까지의 등록료를 함께 제출하
여야 함

- 실용신안 연차등록료 바로가기

가. 실시권

특허법상의 실시권에는 크게 허락에 의한 실시권(약정실시권)과 허락에 의하지 않은 실시권이있음. 허락에 의한 실시권은 특허권자의 특허발명
을 실시할 권리에 터잡은 것으로 전용실시권과 통상실시권이 있음. 허락에 의하지 않은 실시권은 법정통상실시권과 재정통상실시권으로 구분할
수 있음

약정실시권

- 특허권자는 업으로서 특허발명의 실시할 권리를 독점하며, 이러한 실시권을 타인에게 허락할 수 있음. 즉 특허권자는 제3자로 하여금 자신의 특
허발명을 실시하도록 할 수 있으며, 이는 실용신안권자의 경우에도 같음

- 실시권에는 「전용실시권(특허법 제77조 제2항)」과 「통상실시권(특허법 제78조 제2항)」이 있으며, 「통상실시권」은 다시 계약으로
「독점적 통상실시권」인지 「비독점적 통상실시권」인지를 구분할 수 있음

- 전용실시권은 실질적으로 특허권의 이전에 가까운 효력을 갖기 때문에 이용빈도가 낮고, 많은 경우에는 통상실시권이 선택됨. 통상실시권은 전
용실시권과는 달리 법률상 배타적·독점적 효력을 갖지 않는 실시권이라고 여겨지나, 계약에 의하여 제3자에게는 통상실시권을 부여하지 않는다
는 합의를 할 수 있으며, 이러한 합의 아래에서 허락되는 통상실시권을 일반적으로 독점적 통상실시권이라 함

- 독점적 통상실시권자에게는 판례상 특허발명을 실시하는 제3자에게 대항하는 고유의 손해배상청구권이 인정되고, 그 범위 내에서는 전용실시
권에 가까운 권능이 승인됨. 한편 금지청구권에 대하여는 특허권자가 갖는 금지청구권의 대위행사를 인정한 재판례(東京地裁昭和40年8月31
日判決�判タ185�209頁�「カム装置」事件)와 금지청구권을 부정한 재판례(大阪高裁昭和61年6月20日判決�無体集18�2�210
頁�「ヘア�ブラシ」事件)로 나뉨

- 특허등록을 기다리지 않고 출원단계에서 조기에 라이선스의 대상이 될 수 있도록 임시전용실시권·임시통상실시권 제도를 운영하고 있음. 이는
특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 권리에 근거해 취득할 특허권에 대하여, 당초 명세서등에 기재한 범위 내에서 가전용실시권을 설정(가
통상실시권을 허락)할 수 있고, 특허권의 설정등록이 있던 때에 전용실시권·통상실시권이 설정된 것으로 간주하는 제도임(특허법 제34조의2, 제
34조의3)

- 전용실시권·임시전용실시권은 그 설정, 이전(상속 기타 일반승계에 의한 것을 제외함), 변경, 소멸(혼동 또는 담보하는 채권의 소멸이나 특허법
제34조의2 제6항에 의한 것을 제외함) 또는 처분의 제한은 등록해야 그 효력이 발생함
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제1절 개요

1. 현지동향(= WIPO 국가별 통계)

- 통상실시권은 그 발행 후에 그 특허권 또는 전용실시권 또는 그 특허권에 대한 전용실시권를 취득한 자에 대해서도 효력을 가지며, 임시통상실
시권 역시 그 허락 후에 해당 임시통상실시권에 관련한 특허를 받을 권리 또는 임시전용실시권 또는 해당 임시통상실시권에 관련한 특허를 받을
권리에 관한 임시전용실시권를 취득한 자에 대해서도 효력을 가짐

- 전용실시권·임시전용실시권은 특허권자의 승낙을 얻은 경우와 상속 기타 일반승계의 경우에 한하여, 실시 사업과 함께 이전할 수 있음

법정통상실시권

- 일정 사실에 근거하여 특허권자나 전용실시권자의 허락 없이 발생하는 통상실시권

[표 16] 법정 통상실시권 (특허)

종류 특허법상의 근거조문 실시에 따른 비용

직무발명에 대한 사용자의 법정통상실시권 제35조 제1항 무상

선사용에 의한 법정통상실시권 제79조 무상

특허권의 이전등록 전의 실시권에 의한 법정통상실시권 제79조의2 상당한 대가

무효심판의 청구등록 전의 실시에 의한 법정통상실시권 제80조 제1항 상당한 대가

디자인권의 존속기간 만료 후의 법정통상실시권 제81조 상당한 대가

재심에 의한 특허권의 회복 전의 실시 등에 의한 법정통상실시권 제176조 무상

재정실시권

[표 17] 재정실시권의 종류 (특허)

종류 근거조문

불실시의 경우 통상실시권 특허법 제83조 제2항, 실용신안법 제21조

자기의 특허발명 실시를 위한 통상실시권 특허법 제92조 제3항, 실용신안법 제22조

공공의 이익을 위한 통상실시권 제특허법 제93조 제2항, 실용신안법 제23조

나. 특허권 양도

특허권은 이전할 수 있음. 권리의 이전은 특정승계와 일반승계로 구분할 수 있음. 특정승계에는 전부 또는 일부 이전, 지분의 양도 또는 포기에 의
한 권리 이전 등이 포함되며, 일반승계에는 합병, 분할 또는 상속에 의한 권리이전 등을 예로 들 수 있음

권리이전은 인터넷출원 소프트웨어로는 진행할 수 없으며, 우편이나 창구에서의 절차로 진행하여야 함

일반승계에 의한 이전은 등록하지 않아도 그 효력이 발생하나, 양도 등의 특정승계에 의한 이전은 등록을 하지 않으면 효력이 발생하지 않음. 특
허권을 이전하는 경우, 이전등록신청서를 제출하고, 특허청의 특허원부에 이전등록할 필요가 있음

이전등록등록신청서 

PART IV  디자인

일본의 경우, 디자인이 갖는 산업경쟁력에 주목하고 지속적으로 디자인보호법(의장법)을 개선하고 있다. 보호대상과 보호기간을 확대하는 등 권
리자 보호를 강화하고 있으며, 관련디자인, 비밀디자인제도 등 제도를 정비하고 있다. 나아가 권리보호범위의 명확화와 분쟁 예방을 위한 노력으
로 유사 판단의 기준을 명확히 하려는 논의를 전개하고 있다./li>

특허법 중심의 법률 운영이라는 측면에서 의장법 역시 여전히 특허법의 준용규정을 많이 두고 있다는 점에서, 의장법의 이해를 위해서는 특허법
을 참조해야 하는 어려움이 있으며, 관련디자인제도등 우리나라와 유사한 제도를 운영하고 있으나, 그 세부적인 내용에 있어서는 차이가 있다는
점에서 주의하여야 한다.

WIPO 국가별 주요 통계 바로가기 
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2. 디자인 출원 현황

제2절 등록요건 등

1. 보호대상

2. 등록요건

3. 부등록사유(의장법 제5조)

WIPO 통계 데이터 센터 바로가기 

[차트 3] 한국→일본 디자인 출원 현황 [차트 4] 일본→한국 디자인 출원 현황

디자인등록을 받기 위하여는 출원된 디자인이 의장법이 정의하는 「디자인」인 것과 함께 의장법이 정한 디자인등록 요건을 충족하여야 함

의장법은 디자인을 “물품의 형상, 모양 혹은 색채 또는 이들의 조합, 건물의 형상 등 또는 화상(기기의 조작용으로 제공되는 것 또는 기기가 그 기
능을 발휘한 결과로 표시된 것에 한함)으로 시각을 통하여 미감을 일으키는 것”으로 정의하고 있음

출원된 디자인은 의장법이 정하고 있는 디자인등록을 충족하고 있는지에 대한 심사관을 심사를 거쳐 등록됨

등록을 위한 실체적 요건으로는 ① 공업상의 이용가능성 ② 신규성 및 ③ 창작비용이성 등이 있음

의장법이 산업의 발달을 목적으로 하는 점에서 디자인은 공업상 이용할 수 있는 것이어야 함. 디자인을 구성하는 것인 것, 디자인이 구체적인 것
인 것, 공업상 이용할 수 있는 것인 것 등을 세부적인 내용으로 함

- 디자인을 구성하는 것

- 의장법상의 물품, 건축물 또는 화상으로 인정되는 것

- 물품: 유체물 중 시장에서 유통할 수 있는 동산

- 건축물: 토지의 정착물로 인공구조물인 것(토목구조물을 포함함)

- 화상: 물품 또는 건물의 일부가 아닌 것으로 조작화상 또는 표시화상에 해당하는 것(물품 또는 건물의 표시부에 보인 화상은 물품 또는 건
축물의 부분으로 취급함)

- 물품, 건축물 또는 화상 자체의 형상등인 것

- 시각에 호소하는 것인 것

- 시각을 통하여 미감을 일으키는 것인 것

- 물품등 전체의 형상 등 안에서 일정 범위를 차지하는 부분인 것

- 디자인이 구체적인 것인 것: 출원서 및 첨부도면 등에서 이하의 내용이 직접적으로 도출되는 것

- 디자인의 대상이 되는 물품등의 사용의 목적, 사용의 상태 등에 근거하는 용도 및 기능

- 디자인등록을 받고자 하는 디자인의 형상 등

- 공업상 이용할 수 있는 것인 것: 동일한 것을 복수 제조·건축·작성할 수 있는 것을 의미함. 현실적으로 공업상 이용되고 있는 것을 필요는 없고,
그 가능성을 갖고 있다면 충분함. 자연물을 디자인의 주된 요소로 하고 있어 양산할 수 없는 것이나 순수미술 분야에 속하는 저작물 등은 이 요건
에 해당하지 않음

디자인등록출원 전에 출원 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이 일본국내 또는 해외에서 널리 알려져 있지 않은 것이어야 함. 디자인등록출원 전
에 디자인을 공개한 사실이 있는 경우, 그 디자인을 스스로 창작한 자라도 공개된 디자인은 신규성이 없는 것으로 판단됨. 다만 의장법 제4조 제2
항에서는 신규성상실의 예외 규정을 두고 있음

디자인이 해당 디자인 분야에 대해 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 창작할 수 있는 것이라면 보호를 받을 수 없음

공공의 질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 디자인

타인의 업무와 관련한 물품, 건축물 또는 화상과 혼동을 발생할 우려가 있는 디자인

물품의 기능을 확보하기 위하여 불가결한 형상 또는 건축물의 용도에 있어 불가결한 형상만으로 이루어진 디자인 또는 화상의 용도에 있어 불가
결한 표시만으로 이루어진 디자인 29
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제3절 출원 절차

1. 개요

2. 필요서류

결한 표시만으로 이루어진 디자인

심사청구제도는 존재하지 않으며, 원칙적으로 모든 출원이 심사됨. 심사 결과, 거절이유가 없는 출원에 대하여는 등록결정이 통지되며, 특허청에
등록료를 납부하고 설정등록이 이루어지는 것으로 디자인권이 발생함

출원공개제도가 없으므로 등록 후의 디자인공보가 발행될 때까지 출원한 디자인이 공개되지는 않음. 또한 비밀의장제도를 이용한 경우, 디자인
권의 설정등록일로부터 3년 이내를 한도로 등록디자인을 비공개로 할 수 있음. 디자인을 비밀로 하기 위한 절차는 디자인등록출원시뿐만 아니라
디자인등록 제1년분의 등록료 납부 시에 할 수 있음(비밀청구료: 5,100엔). 비밀청구 기간은 최장 3년 이내에서 연장, 단축 청구할 수 있음

[그림 11] 디자인 출원 절차

디자인등록을 받고자 하는 자는 출원서에 디자인등록을 받고자 하는 디자인을 기재한 도면을 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 함. 이에 더하
여 특징기재서를 제출하는 것도 가능함

출원서에는 「디자인등록출원인의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거소」, 「디자인의 창작을 한 자의 성명 및 주소 또는 거소」를 기재하고 디자
인에 관한 사항으로는 「디자인의 대상이 되는 물품」 또는 「디자인의 대상이 되는 건축물의 용도」, 「디자인의 대상이 되는 화상의 용도」를
지재함. 필요한 경우에는 「디자인의 대상이 되는 물품의 설명」, 「디자인의 설명」 란에 설명을 기재함

입체를 나타내는 도면은 디자인등록을 받고자 하는 디자인을 명확히 표시하기 위하여 충분한 수의 도면으로 기재함. 예컨대 정투영도법에 의한
육면도나 사시도 등을 기본으로, 필요에 따라, 단면도나 확대도를 추가함. 또한 도면을 대신하여 사진, CG 도면, 모형 내지는 견본에 의한 출원도
가능함 30



3. 관련디자인

4. 서식 및 비용

제4절 심사 절차

1. 실체심사

2. 거절이유의 통지

3. 등록결정 또는 거절결정

제5절 디자인권의 유지ㆍ관리 및 활용

1. 디자인권의 존속기간

2. 등록료

가능함

출원인은 특징기재서를 제출하여 출원 디자인의 창작 특징에 대하여 주장할 수 있음. 출원서를 제출할 때 또는 출원이 심사, 심판 또는 재심에 계
속하고 있다면 언제든지 제출할 수 있음. 특징기재서의 기재내용은 등록디자인의 권리범위에 직접적인 영향을 미치지 않으므로 그 기재내용에
대하여는 형식적인 체크만 이루어짐

디자인등록제도는 디자인의 창작에 대하여 일정기간의 독점권을 부여하는 것이므로, 하나의 창작에 대하여 2개 이상의 중복한 권리를 인정하지
않음. 그러나, 디자인의 개발에 있어서는 1개의 디자인 콘셉트에서 많은 변형 디자인이 창작되는 것이 창작 실태임

관련제도는 출원인이 같은 것을 조건으로 이러한 유사한 복수의 변형 디자인을 소정의 요건을 충족한 가운데 관련디자인으로 출원한 경우에는
각각의 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있도록 하는 제도임

관련디자인으로 등록된 디자인은 각각 독자적으로 행사할 수 있음

디자인등록출원 서식 바로가기 (의장법시행규칙 양식 제3) 

요금 일람 바로가기 

심사관은 각하 또는 취하·포기된 출원을 제외하고 모든 출원에 대하여 실체심사를 진행함

심사관은 의장법 제17조에서 열거한 등록요건을 충족하지 않는 이유를 발견한 때는 그 이유를 출원인에게 통지하고, 이에 대하여 출원인이 한 의
견서의 제출이나 출원서류의 보정 등의 절차를 거쳐 최종적으로 등록결정 또는 거절결정을 함

거절이유통지서를 받은 후, 출원인은 의견서를 제출하거나 절차의 보정을 함으로써 거절이유를 해소할 수 있음. 같은 날 2이상의 서로 유사한 디
자인이 출원된 경우, 절차보정서와 함께 협의의 결과서를 제출하여야 함

의견서는 거절이유통지서를 송달받은 날로부터 국내거주인은 40일, 재외국인은 3개월 이내에 제출하여야 함. 제출기한까지 의견서를 제출하지
않은 경우 심사관은 출원인으로부터 반론이 없었다고 하여 거절결정을 함

심사관에 의한 등록결정을 받은 때는 등록결정등본의 송달일로부터 30일 이내에 특허청에 등록료를 납부함

디자인의 설정등록이 이루어지고, 등록번호가 부여됨과 동시에 그 내용이 디자인공보에 게재됨. 비밀디자인에 대하여는 디자인을 기재한 도면
등은 게재하지 않으며, 디자인을 비밀로 하는 기간이 경과한 후에 다시 도면 등을 게재한 도면이 발행됨

거절이유통지에 대하여 지정기간 내에 출원인으로부터 응답이 없거나 제출된 의견서나 보정서에 의해서도 거절이유가 해소되지 않은 경우 심사
관은 실체심사의 최종결정으로 거절결정을 함. 출원인은 이 거절결정에 불복이 있는 경우, 거절결정등본의 송달일로부터 3월 이내에 거절결정에
대한 불복심판을 청구할 수 있음

디자인권은 설정등록시부터 발생하며, 매년 등록료를 납부함으로써 그 권리를 유지할 수 있음

권리의 존속기간은 디자인등록출원일로부터 기산하여 최장 25년임 (2007년 4월 1일부터 2019년 2월 31일까지의 출원은 설정등록일로부터
최장 20년. 2007년 3월 31일 이전의 출원은 설정등록일로부터 최장 15년). 관련디자인의 디자인권의 존속기간 역시 그 기초디자인의 의장등록
출원일로부터 25년간 존속함

31

https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/10939.html?event=FE0006
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html


3. 실시권 및 디자인권의 양도

제1절 개요

1. 현지동향(= WIPO 국가별 통계)

2. 상표 출원 현황

[표 18] 디자인권 등록료

항목 금액

제1년~제3년 매년 8,500円

제4년~제25년 매년 16,900円

가. 실시권

디자인권자는 자신의 디자인권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 있음. 기본디자인 또는 관련디자인의 디자인권에 대한 전용실시권은 기초디자
인 및 모든 관련디자인의 디자인권에 대하여 동일한 자에게 동시에 설정하는 경우에 한하여 설정할 수 있음. 전용실시권자는 설정행위로 정한 범
위 내에서 업으로서의 그 등록디자인 또는 이에 유사한 디자인의 실시를 할 권리를 가짐

디자인권자는 자신의 디자인권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있으며, 통상실시권자는 의장법의 규정에 의하여 또는 설정행위에서
정한 범위 내에서 업으로서의 등록 디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시를 할 권리를 가짐

의장법에 의한 통상실시권으로는 선사용에 의한 통상실시권(의장법 제29조), 선출원에 의한 통상실시권(의장법 제29조의2), 의장권의 이전의
등록 전의 실시에 의한 통상실시권(의장법 제29조의3), 무효심판의 청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권(제30조), 디자인권등의 존속기간 만
료 후의 통상실시권(제31조) 등이 있으며, 재정에 의한 통상실시권의 설정(의장법 제33조) 역시 인정함

나. 디자인권의 양도

등록 디자인은 양도, 이전 및 거래의 대상이 됨, 특허법에서와 같이 디자인권의 이전, 신탁에 의한 변경, 포기에 의한 소명 또는 처분의 제한은 등
록하여야 효력이 발생함

기초디자인 및 그 관련디자인의 디자인권은 분리하여 이전할 수 없으며, 기초디자인의 디자인권이 등록료 미납으로 인하여 소멸한 때, 무효로 한
다는 취지의 심결이 확정한 때 또는 포기한 때는 해당 기초디자인과 관련한 관련디자인의 디자인권은 분리하여 이전할 수 없음

PART V  상표

일본에 있어 서구식 상표보호규정은 특허보호규정에 앞서 도입될 만큼 오래되었으며, 등록주의, 선출원주의 및 심사주의를 특징으로 한다.

소리, 홀로그램, 동작상표, 색채상표, 위치상표 등 새로운 유형의 상표를 보호하는 등 상표로서의 보호대상을 확장하는 세계적인 흐름에 따르고
있으나, 실제 그 보호에 있어서는 보수적인 입장을 취하고 있다.

WIPO 국가별 주요 통계 바로가기 

WIPO 통계 데이터 센터 바로가기 

[차트 5] 한국→일본 상표 출원 현황 [차트 6] 일본→한국 상표 출원 현황
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제2절 등록요건 등

1. 보호대상

2. 부등록사유

상표법에서는 「상표」를, 「사람의 지각에 의하여 인식할 수 있는 것 중, 문자, 도형, 기호, 입체적 형상 혹은 색채 또는 이들의 결합, 소리 기타
정령으로 정하는 것」으로 ① 업으로서 상품을 생산, 증명 또는 양도하는 자가 그 상품에 대하여 사용하는 것, ② 업으로서 서비스를 제공 또는 증
명하는 자가 그 서비스에 대하여 사용하는 것으로 정의하고 있음

- 상표법 시행규칙에서는 동작 상표(같은 규칙 제4조), 홀로그램 상표(같은 규칙 제4조의2), 입체상표(같은 규칙 제4조의3), 색채만으로 이루어
진 상표(같은 규칙 제4조의4), 소리상표(같은 규칙 제4조의5), 위치상표(같은 규칙 제4조의6) 등에서 규정하고 있음

상상표권은 표장과 그 표장을 사용하는 상품·서비스의 조합에 권리범위를 정하고 있음. 이에 상표등록출원 시에는 「상표등록을 받고자 하는 상
표」와 함께 그 사용을 사용하는 상품 또는 서비스를 지정하여야 함. 즉 상표권의 권리범위는 표장과 그 표장을 사용하는 상품·서비스라는 2개의
요정으로 정해지며, 같을 수 있는 상표가 2개 이상이 있다고 해도 상품·서비스가 다르면 모두 등록받을 수도 있음

상표법에서는 상표의 사용 행위를 아래와 같이 정하고 있음(제2조 제3항)

[표 19] 상표의 사용 행위

상품
① 상품이나 상품의 포장에 표장을 붙이는 행위 

② 상품이나 상품의 포장에 표장을 붙인 것을 유통시키는 행위

서비스

③ 서비스의 제공에 있어 고객이 이용하는 것에 표장을 붙이는 행위 

④ 표장을 붙인 물건을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 

⑤ 서비스를 제공하는 도구에 표장을 붙여 전시하는 행위 

⑥ 서비스의 제공에 있어 고객의 것에 표장을 붙이는 행위 

⑦ 표장을 표시하여 인터넷등을 통하여 서비스를 제공하는 행위

상품·서비스
⑧ 광고나 거래서류 등에 표장을 붙여 표시·반포하든지, 인터넷 등에 제공하는 행위 

⑨ 상품·서비스의 유통을 위하여 소리의 표장을 내는 행위

아래의 사유에 해당하는 상표는 등록을 받을 수 없음

- 자기와 타인의 상품·서비스를 구별할 수 없는 것

- 공공 기관의 표장과 혼동하기 쉬운 등 공익성에 반하는 것

- 타인의 등록상표나 주지·저명상표 등과 혼동하기 쉬운 것

자기와 타인의 상품·서비스를 구별할 수 없는 것

- 상품 또는 서비스의 보통명칭만을 표시하는 상표(상표법 제3조 제1항 제1호)

- 「보통명칭」은 거래업계에서 그 상품 또는 서비스의 일반명칭으로 인식되기에 이른 것으로 약칭이나 속칭도 보통명칭으로 취급함

- 「보통으로 이용되는 방법」이란 그 서체나 전체의 구성 등이 특수한 것이 아닌 것으로, 예컨대 동작상표, 홀로그램 및 위치상표를 구성하
는 문자가 상품 또는 서비스의 보통명칭을 일반적으로 이용하는 방법으로 표시하는 것만으로 이루어지거나 상품 또는 서비스의 보통명칭을
단순히 읽은 것에 불과하다고 인식되는 소리

- 상품 또는 서비스에 대하여 관용되고 있는 상표(상표법 제3조 제1항 제2호)

- 「관용되고 있는 상표」란 원래는 타인의 상품 또는 서비스와 구별할 수 있는 상표였으나, 같은 종류의 상품 또는 서비스에 대하여 동업자
사이에 일반적으로 사용되게 되어 더 이상 자기의 상품 또는 서비스와 타인의 그것을 구별할 수 없게 된 상표를 의미함

- 예컨대 청주에 사용하는 상표로서의 「正宗」이란 문자, 군고구마에 사용하는 상표로 군고구마 파는 소리로 이루어진 소리

- 단지, 상표의 산지, 판매지, 품질, 기타 특징 또는 서비스의 제공 장소, 질, 기타 특징만을 표시하는 상표(상표법 제3조 제1항 제3호)

- 흔한 성명 또는 명칭만을 표시하는 상표(상표법 제3조 제1항 제4호)

- 극히 간단하고 흔한 표장만으로 이루어진 상표(상표법 제3조 제1항 제5호)

- 기타 누군가의 업무와 관련하는 상품 또는 서비스인지를 인식할 수 없는 상표(상표법 제3조 제1항 제6호)

- 공공기관의 표장과 혼동하기 쉬운 등 공익성에 반하는 것

- 국기, 국화문장, 훈장 또는 외국의 국기와 동일 또는 유사한 표장(상표법 제4조 제1항 제1호)

- 외국, 국제기관의 문장, 표장 등으로 경제산업성 장관이 지정하는 것, 백지적십자표장 또는 적십자의 명칭과 동일 또는 유사한 상표등(상표
법 제4조 제1항 제2호, 제3호, 제4호 및 제5호)

- 국가, 지방공공단체, 공익사업 등을 표시하는 저명한 표장과 동일 또는 유사한 상표(상표법 제4조 제1항 제6호)

- 공공의 질서, 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 상표(상표법 제4조 제1항 제7호)

- 상품의 품질 또는 서비스의 질의 오인을 발생시킬 우려가 있는 상표(상표법 제4조 제1항 제16호)

- 기타 박람회의 상(상표법 제4조 제1항 제9호)과 동일 또는 유사한 상표, 상품 또는 서비스의 포장 기능을 확보하기 위하여 불가결한 입체적
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제3절 출원 절차

1. 개요

2. 필요서류

3. 서식 및 비용

- 기타 박람회의 상(상표법 제4조 제1항 제9호)과 동일 또는 유사한 상표, 상품 또는 서비스의 포장 기능을 확보하기 위하여 불가결한 입체적
형상만으로 이루어진 상표등(상표법 제4조 제1항 제18호)

- 타인의 등록상표 또는 주지·저명상표와 혼동하기 쉬운

- 타인의 성명, 명칭 또는 저명한 예명, 약칭 등을 포함하는 상표(상표법 제4조 제1항 제8호)

- 타인의 주지상표와 동일 또는 유사한 상표로, 동일 또는 유사한 상품·서비스에 사용하는 것(상표법 제4조 제1항 제10호)

- 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로, 동일 또는 유사한 지정상품·서비스에 사용하는 것(상표법 제4조 제1항 제11호)

- 타인의 업무와 관련한 상품 또는 서비스와 혼동을 발생할 우려가 있는 상표(상표법 제4조 제1항 제15호)

- 타인의 주지상표와 동일 또는 유사하고 부정한 목적을 갖고 사용하는 상표(상표법 제4조 제1항 제19호)

- 기타, 타인의 등록방호표장과 동일한 상표(상표법 제4조 제1항 제12호), 종묘법에 등록된 품종의 명칭과 동일 또는 유사한 상표(상표법 제4
조 제1항 제14호), 진정한 산지를 표시하지 않은 포도주 또는 증류주의 산지 표시를 포함하는 상표(상표법 제4조 제1항 제17호) 등

상표등록을 받기 위하여는 특허청에 출원을 하여야 함. 동일 또는 유사한 출원이 있는 경우, 그 상표를 먼저 사용하였는지 여부와 상관없이, 먼저
출원한 자에게 등록을 인정하는 선출원주의를 채용하고 있음

심사청구제도는 없으므로 출원된 것은 모두 심사의 대상이 됨

상표의 출원·사용할 때는 사전에 출원·등록상황을 조사하는 것이 중요하므로, 독립행정법인공업소유권정보·연수관이 제공하는 「특허정보플랫
폼(J-PlatPat)」이나 민간기업이 제공하는 데이터베이스에서 사전에 상표의 출원·등록정보를 검색하도록 함

출원에는 통상의 상표등록출원(상표법 제5조)이외에 단체상표등록출원(상표법 제7조), 지역단체상표등록출원(상표법 제7조의2), 방호표장등
록출원(상표법 제64조), 방호표장등록에 근거하는 권리존속기간변경등록출원(상표법 제65조의3) 등이 있음

상표를 출원하기 위하여는 상표등록원을 작성하고 특허청에 작성해야 함. 단체상표 및 지역단체상표의 등록출원에는 별도의 양식에 따른 출원서
를 작성하게 됨. 출원서에는 상표등록출원인의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거소, 상표등록을 받고자 하는 상표 및 지정상품 또는 지정서비스 및
제6조 제2항의 정령에서 정하는 상품 및 서비스의 구분을 기재함

상표등록을 받고자 하는 상표

- 1개의 상표등록출원에는 1개의 상표만을 출원할 수 있음

- 【상표등록을 받고자 하는 상표】 란에는 크기 8cm 사각 안에 상표등록을 받고자 하는 상표를 직접 기재함. 다만 특별히 필요가 있는 때에는
15cm 사각형까지 크기를 할 수 있음

- 상표의 유형에는 문자상표, 도형상표, 입체상표 등과 새로운 유형의 상표로 동작상표, 홀로그램상표, 색채만으로 이루어진 상표, 소리상표 및
위치상표가 있으며, 입체상표와 새로운 유형의 상표를 출원하는 경우에는 출원서에 상표 유형을 명기하여야 함

- 상표등록을 받고자 하는 상표를 특정하기 위해 【상표의 상세한 설명】을 기재함. 입체상표, 소리상표의 경우에는 필요에 따라 기재하며, 소리
상표에 대하여는 상표법 제5조 제4항의 물건으로서 그 소리를 MP3 형식으로 기록한 CD-R 또는 DVD-R을 첨부함

- 「동작상표」에 대하여는 하나 또는 다른 2개 이상의 그림 또는 사진에 의하여 시간의 경과에 따른 상표의 변화 상태가 특정되도록 기재함

- 「입체상표」에 대하여는 하나 또는 다른 2개 방향 이상에서 표시한 그림 또는 사진에 의하여 기재함. 혹은 상표등록을 받고자 하는 입체적 형
상을 실선으로 그리고, 기타 부분을 파선으로 그리는 등에 의하여 해당 입체적 형상이 특정되도록 기재함

- 「색채만으로 이루어진 상표」에 대하여는 상표등록을 받고자 하는 색채가 가능한 한 전체적으로 거쳐 표시된 그림 또는 사진에 의하여 기재
함. 혹은 1개 또는 다른 2개 이상의 그림 또는 사진에 의하여 상표등록을 받고자 하는 색채를 해당 색채만으로 그리고, 기타 부분을 파선으로 그리
는 등에 의하여 해당 색채 및 이를 붙인 위치가 특정되도록 기재함

- 「소리상표」에 대하여는 문자 또는 오선악보 또는 이들의 조합을 이용하여 상표등록을 받고자 하는 소리를 특정하기 위하여 필요한 사항을 기
재함. 필요한 경우에는 오선악보에 추가하여 일선악보를 이용하여 기재할 수 있음

- 「위치상표」에 대하여는 1개 또는 다른 2개 이상의 그림 또는 사진에 의하여 상표등록을 받고자 하는 상표에 관한 표장을 실선으로 그리고, 기
타 부분을 파선으로 그리는 등에 의하여 표장 및 이를 붙인 위치가 특정되도록 기재함

- 문자만으로 이루어진 상표의 경우는 【표준문자】라 기재하여 표준문자에 의한 출원을 하는 것도 가능함

「지정상품 또는 지정서비스 및 상품 및 서비스의 구분」

- 【지정상품 또는 지정서비스 및 상품 및 서비스의 구분】 란에는 「상표등록을 받고자 하는 상표」를 사용하는 하나 또는 둘 이상의 상품 또는
서비스를 기재하고, 그 상품·서비스가 속하는 구분을 기재하여야 함

- 지정상품·지정서비스의 기재례나 구분은 「유사상품·서비스심사기준」이나 「상품·서비스국가분류표」, 특허정보플랫폼의 상표검색 「상
품·서비스검색」을 참조할 수 있음

- 상품 및 서비스의 구분은 상품·서비스의 유사 범위를 정한 것은 아님

상표출원서 바로가기 (상표법 시행규칙 양식 제2) 
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제4절 심사 절차

요금 일람 바로가기 

항목 금액

상표출원료 3,400엔 + (8,600엔 x 구분수)

방호표장등록출원 또는 방호표장등록출원에 근거하는 권리의 존속기간갱신등록출원 6.800엔 + (17,200엔 x 구분수)

[그림 12] 상표 출원 절차도

상표등록출원이 있던 때는 출원이 공개됨(상표법 제12조의2). 출원인은 출원부터 설정등록까지의 사이에 제3자가 권원없이 출원과 관련한 상표
를 그 지정상품 또는 서비스에 대하여 사용한 때는 사전에 서면에 의한 경고를 한 가운데 설정등록 후 금전적 청구를 행사할 수 있음

출원은 방식심사를 거친 후 심사관에 의하여 거절이유가 없는지 실체심사를 함. 특허와는 달리, 상표제도에는 심사청구제도가 없으므로 출원이
각하 또는 취하·포기된 것을 제외하고 모든 출원이 심사의 대상이 됨

심사관은 거절이유를 발견한 때는 거절 이유를 통지하고(상표법 제15조의2), 이에 대하여 출원인은 지정된 기간 내(국내거주자 40일, 재외자 3
월)에 의견서 또는 출원서류의 보정 등을 할 수 있음. 의견서나 절차보정서의 제출이 있는 경우 심사관은 제출된 서류에 근거하여 다시 심사를 하
고 최종적으로 등록결정 또는 거절결정을 함

거절이유통지에 대하여 출원인으로부터 응답이 없거나 제출된 의견서·절차보정서에 의해서도 거절이유가 해소되지 않는 경우, 심사관은 실체심
사의 최종결정으로 거절결정을 함. 출원인은 이에 불복이 있는 경우에는 거절결정등본의 송달일로부터 3월 이내에 거절결정에 대한 불복심판을
청구할 수 있음

심사관이 등록결정을 하면, 그 등본송달 후 30일 이내에 「상표등록납부서」의 제출에 의한 등록료납부절차를 하고, 그 절차가 완료하면 상표원
부에 설정등록되어 상표권이 발생함 35
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제5절 상표권의 유지·관리 및 활용

1. 상표권의 존속기간

2. 등록료 및 갱신신청료

3. 사용권 및 양도

부에 설정등록되어 상표권이 발생함

등록료는 일괄하여 10년분을 납부하는 방법과 5년씩 분할하여 납부하는 방법이 있음

상표권의 존속기간은 등록일로부터 10년임. 다만 상표는 사업자의 영업활동에 의하여 축적된 신용을 보호하는 것을 목적으로 하므로 그 상표의
사용이 계속되는 한 상표권을 존속시키고 있어, 존속기간의 갱신등록 신청에 의하여 10년의 존속기간을 몇 번이든 갱신할 수 있음

갱신등록신청료에 대해서도 분할납부가 가능함

갱신등록신청은 상표권의 존속기간 만료일 6개월전부터 만료일까지의 사이에 하여야 하며, 해당 기간 내에 갱신등록신청을 할 수 없는 때는 만
료 후 6월 이내에 갱신등록료와 동액의 할증등록료를 내고 신청할 수 있음

갱신료 바로가기 

항목 금액

상표등록료
28,200엔 x 구분수 ··· 10년분 

(분납 16,400엔 x 구분수 ··· 5년분)

갱신등록료
38,800엔 x 구분수 ··· 10년분 

(분납 22,600엔 x 구분수 ··· 5년분)

가. 사용권

상표권자는 자신의 상표권에 대하여 전용사용권을 설정할 수 있으며, 타인으로 하여금 통상사용권을 허락할 수 있음

전용사용자는 설정행위에서 정한 범위 내에서 지정상품 또는 서비스에 대하여 등록상표의 사용을 하는 권리를 독점함. 등록하여야 효력이 발생
하며, 상표권자의 승낙을 얻었을 경우 및 상속 기타의 일반계승의 경우에만 이전할 수 있음

상표권자는 타인으로 하여금 통상사용권을 허락할 수 있으나, 상표등록 출원에 관련되는 상표권에 대해서는 그러하지 않음. 통상사용권은 그 등
록을 했을 때는 그 상표권 혹은 전용사용권 또는 그 상표권에 관한 전용사용권을 그 후에 취득한 자에 대하여도 그 효력을 가지나, 통상사용권의
이전, 변경, 소멸 또는 처분의 제한은 등록하지 않으면, 제3자에게 대항할 수 없음

나. 상표권의 양도

상표권의 이전은 그 지정상품 또는 지정서비스가 2이상 있을 때는 지정상품 또는 지정서비스마다에 분할할 수 있음. 다만, 정부 또는 지방공공단
체, 기관 또는 공익에 관한 단체에게 영리를 목적이라고 하지 않는 상표등록출원으로 등록된 상표권은 양도할 수 없음

공익에 관한 사업에 있어서 영리를 목적이라고 하지 않는 자의 상표등록출원에 관한 것으로 등록된 상표권은 그 사업과 함께 할 경우를 제외하고
이전할 수 없으며, 지역단체상표에 관련되는 상표권은 양도할 수 없음

단체상표에 관련되는 상표권이 이전되었을 때는 그 상표권를 일반적인 상표권에 변경한 것으로 간주하며, 단체상표권을 다른 단체상표권으로서
이전하려고 할 때는 이전 등록신청 신청시 그 취지를 기재한 서면을 함께 특허청장관에게 제출해야 함

PART VI  영업비밀
36
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제1절 개요

제2절 영입비밀의 보호

제1절 개요

PART VI  영업비밀

일본에서는 부정경쟁방지법에서 영업비밀을 보호하고 있음. 절취, 사기 등의 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하거나 사용 또는 제3자에게 공개
하는 행위 등을 부정경쟁행위로 규정하고 이를 규제하고 있음

부정경쟁방지법에서는 「영업비밀」을 「비밀로서 관리되고 있는 생산방법, 판매방법 기타 사업활동에 유용한 기술상 또는 영업상의 정보로,
공연히 알려져 있지 않은 것」으로 정의하고 있음

이에 비밀관리성, 유용성 및 비공지성을 그 요건으로 하고 있음

- 「비밀관리성」은 비밀정보라는 취지의 표시를 하는 것과 자물쇠, 비밀번호 등에 의하여 정보에 접근할 수 있는 자를 제한하는 등의 비밀관리
조치에 의하여 종업원등의 정보에 접하는 자에서 보아 해당 정보가 비밀로서 관리되고 있다고 인정되는 상태에 있는 것

- 「유용성」은 해당 정보가 사업활동에 사용되거나 이용되는 것에 의하여 경비의 절약, 경영효율의 개선 등에 객관적으로 도움을 주는 것을 의
미함. 현실적으로 이용되고 있지 않아도 상관없으며, 실패한 실험데이터라도 이에 의하여 연구경비의 절약에 도움이 되는 것이라면 유용하다고
할 수 있음

- 「비공지성」은 보유자의 관리이외에서도 일반적으로 입수가능하지 않은 상태에 있는 것을 의미함. 보유자이외의 제3자가 우연히 같은 정보
를 개발하여 보유하고 있던 경우에도 해당 제3자도 비밀로 관리하고 있다고 비공지라고 할 수 있음. 학술지나 학회에서 공표한 것은 특허법에서
는 신규성상실의 예외를 인정하나, 부정경쟁방지법에서는 비공지성이 상실하게 됨

1. 영업비밀 침해행위

허부정경쟁방지법이 정의하는 영업비밀에 해당하는 정보를 부정하게 취득하거나 이를 사용·공개하는 행위나, 정당하게 취득한 경우라도 이익을
도모하거나 영업비밀 보유자에게 해를 가할 목적으로 사용·공개하는 행위, 타인의 기술상의 영업비밀을 부정사용하여 제조된 물건을 사정을 알
면서 제공·수출입하는 행위 등은 부정경쟁행위에 해당하며, 이에 민사조치나 형사조치 등을 받게 됨(부정경쟁방지법 제2조 제1항 제4호~제10
호)

2. 영업비밀 침해에 대한 구제

부정경쟁행위에 해당하는 영업비밀 침해행위등은 부정경쟁방지법의 규정하는 민사적 구제조치와 형사적 조치의 대상이 됨

민사적 구제조치로서 침해금지청구(제3조), 손해배상청구(제4조) 및 신용회복조치청구(제14조) 등의 조치를 할 수 있음

부정경쟁방지법은 사업자의 영업상의 이익이라는 사익과 공정한 경쟁질서의 유지라는 공익을 보호법익으로 하며, 그 실현수단으로는 기존적으
로 당사자 사이의 민사적 청구를 기본으로 하나, 공익 침해의 정도가 현저하고, 당사자 사이에 민사적 청구를 맡기는 것만으로는 타당하지 않은
행위에 대하여는 형사벌의 대상으로 하고 있음

PART VII  지리적 표시

일본에서 유명한 지역산물을 지명과 함께 보호하는 제도로는 지역단체상표제도와 지리적표시 제도가 있음

지역단체상표제도는 외국에서의 지리적표시 제도를 대응하기 위하여 지역명과 상품(서비스)명만으로 이루어진 지역단체상표를 통하여 지역 브
랜드를 보호하기 위한 제도로, 2006년 4월 1일부터 시행하고 있음. 반면 지리적표시 보호제도는 2014년 「특정농림수산물등의 명칭의 보호에
관한 법률(2014년 법률 제84호)」에 의하여 시행되고 있음

[표 20] 지역단체상표와 지리적표시의 비교

지역단체상표 지리적표시

목적

지역브랜드 명칭을 적절하게 보호하는 것에 의

하여 사업자의 신용 유지를 도모하고, 산업경쟁

력 강화와 경제 활성화를 지원

고부가가치를 갖는 농림수산물·식품 둥이 차별화되어 시장에 유

통하는 것을 통하여 생산자와 수요자 쌍방의 이익을 보호

보호대상(물) 모든 상품·서비스 농림수산물, 음식료품 등(주류등 제외)
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제2절 지리적 표시의 등록

1. 보호대상

보호대상 
(명칭)목적 「지역명」+「상품(서비스)명」

농리무산물·식품 등의 명칭으로, 그 명칭에서 해당 산품의 산지

를 특정할 수 있고, 산품의 품질등의 확립한 특성이 해당 산지와

결부되어 있는 것을 특정하는 것호

등록주체 농협등의 조합, 상공회, 상공회의소, NPO 법인 생산·가공업자의 단체(법인격 없는 단체도 가능)

주된 등록요건 - 지역명칭과 상품(서비스)가 관련성이 있을 것

- 상표가 수요자 사이에 널리 인식되고 있을 것

- 생산지와 결부한 품질 등의 특성을 가질 것

- 확립한 특성: 특성을 유지한 상태로 대략 25년의 생산실적이
있을 것

지명의 유무 지명을 붙일 필요가 있음 지역을 특정할 수 있으면 지명을 붙일 필요는 없음

산지와의 관계 해당 지역에서 생산되고 있으면 충분함 품질등이 특성이 해당 지역과 결부되어 있을 것을 필요로 함

브랜드화의 정도 주지성: 일정 수요자에게 알려져 있을 것 전통성: 일정기간 계속하여 생산하고 있을 것

사용방법
- 등록상표라는 취지의 표시

- 지역단체상표는 지역단체상표마크와 함께 사
용할 수 있음

지리적표시는 등록표장(GI마크)와 함께 사용할 수 있음(GI마크

만 사용할 수는 없음)

품질기준 제도상의 규정 없이 권리자가 임의로 대응 산지와 결부한 품질 기준을 정하고, 등록·공개가 필요

품질관리 상품의 품질 등은 상표권자가 자주관리
생산·가공업자가 품질기준을 준수하도록 단체가 관리하고 이를

국가가 정기적으로 점검

권리부여 명칭을 독점하여 사용할 권리를 취득
권리가 아니라 지역공공의 재산이 되며, 품질기준을 충족하면

지역 내의 생산자는 누구든지 명칭의 사용이 가능

효력
등록상표 및 이와 유사한 상표의 부정사용을 금

지
지리적표시 및 이에 유사한 표시의 부정사용을 금지

효력범위
등록상표와 관련한 상품 또는 서비스, 이에 유사

한 상품 또는 서비스

등록된 농림수산물등이 속하는 구분에 속하는 농림수산물등 및

이를 주된 원료로 하는 가공품 및 이에 관한 광고 등

해외에서의 보호 각국에 개별적으로 등록할 필요가 있음
지리적표시보호제도를 가진 국가와의 관계에서 상호 보호를 인

정하는 경우에는 해당 국가에서도 보호됨/td>

제재수단 상표권자에 의한 금지청구, 손해배상청구 국가에 의한 부정사용의 단속

비용·보호기간
출원·등록: 40,200엔(10년간) 

갱신: 38,800엔(10년간)

등록: 9만엔(등록면허세) 

갱신절차 없음

신청·출원기관 특허청장(특허청) 농림수산장관(농림수산성)

[표 20] 지역단체상표와 지리적표시의 비교

일본의 지리적표시 보호제도는 「특정농림수산물등의 명칭의 보호에 관한 법률(이하 ‘지리적표시법’이라 함)」에 근거하며, 해당 법률에서는
「지리적표시」를 「특정농림수산물등의 명칭의 표시」라고 정의하고 있음
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2. 등록을 신청할 수 있는 자

3. 지리적표시의 등록 신청

[그림 13] 지리적표시의 보호대상

이때, 「특정농림수산물등」이라 함은 「① 특정한 장소, 지역 또는 국가를 생산지로 하는 것으로 ② 품질, 사회적 평가 기타 확립한 특성이 ①의
생산지에 주로 귀속되는 농림수산물등」으로 정의하고 있으며, 다시 「농림수산물등」은 「식용으로 제공되는 농림수산물」, 「식용으로 제
공되는 농림수산물을 제외한 음식료품」, 「식용으로 제공되는 농림수산물을 제외한 농림수산물로 정령에서 정한 것」, 「농림수산물을 원료
또는 재료로 제조하거나 가공한 것으로 정령으로 정한 것」 등을 의미함

생산행정관리업무를 하는 생산자단체는 지리적표시의 등록을 신청할 수 있음

「생산행정관리업무」란 생산자단체가 아래의 업무를 하는 것을 의미함

- 농림수산물등에 대하여 ① 농림수산물등의 구분, ② 농림수산물등의 명칭, ③ 농림수산물등의 생산지, ④ 농림수산물등의 특성, ⑤ 농림수산물
등의 생산방법, ⑥ 농림수산물등을 특정하기 위하여 필요한 사항, ⑦ 농림수산물등에 대하여 농림수산성령으로 정한 사항 등을 정한 명세서를 작
성 또는 변경하는 업무

- 명세서를 작성한 농림수산물등에 대하여 해당 생산자단체의 구성원인 생산업자가 하는 그 생산이 해당 명세서에 적합하게 이루어지도록 하기
위하여 필요한 지도, 검사 기타 업무를 하는 것

- 위 2의 업무와 부대하는 업무를 하는 것

「생산자단체」는 생산업자를 직접 또는 간접 구성원으로 하는 단체로 농림수산성령으로 정한 것을 의미함. 법인이 아닌 단체인 경우에는 대표
자 또는 관리인을 정한 것에 한하며, 법령 또는 정관 기타 기본약관에서 정당한 이유가 없음에도 구성원 자격을 가진 자의 가입을 거부하거나 그
가입에 대하여 현재의 구성원보다 곤란한 조건을 부과하지 않는다는 취지를 정한 것에 한정함

지리적표시법에서 「생산」을 「농림수산물등이 출하될 때까지 이루어지는 일련의 행위 중 농림수산물등에 특성을 부여하거나 특성을 유지하
기 위하여 이루어지는 행위」로 정의하고, 「생산지」는 「생산이 이루어지는 장소, 지역 또는 국가」로, 「생산업자」는 「생산을 업으로 하
는 자」로 규정하고 있음

신청은 생산업자를 직접 또는 간접 구성원으로 하는 단체(생산자단체)가 할 수 있음. 생산자단체는 기존의 단체든 새롭게 협의체를 구성한 경우
든 상관없음. 다만 생산자단체는 생산행정관리업무규정을 준수할 의무가 발생하므로, 등록 후는 물론 산품의 생산행정관리업무를 할 수 있는 단
체이어야 함

지리적표시법은 2018년 법률 제88호에 의하여 개정되어, 2019년 2월 1일 이후에 이루어진 신청은 개정 후의 지리적표시법 규정에 따라 그 절
차가 진행됨. 그 이전에 이루어진 신청에 대하여는 개정 전의 지리적표시법에 근거한 절차가 진행됨

[그림 14] 지리적표시 등록 신청 절차

신청 및 신청 서류

- 지리적표시를 등록받고자 하는 자는 신청서(「특정농림수산물등의 등록의 신청」, 지리적표시법 시행규칙 별기양식 제1호)에 다음 사항을 기
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4. 지리적표시의 등록 심사

5. 지리적표시의 보호

- 지리적표시를 등록받고자 하는 자는 신청서(「특정농림수산물등의 등록의 신청」, 지리적표시법 시행규칙 별기양식 제1호)에 다음 사항을 기
재하여 제출하여야 함

- 신청자

- 농림수산물등이 속하는 구분

- 농림수산물등의 명칭

- 농림수산물등의 생산지

- 농림수산물등의 특성

- 농림수산물등의 생산방법

- 농림수산물등의 특성이 그 생산지에 주로 귀성되는 것인 것의 이유

- 농림수산물등이 그 생산지에서 생산되어 온 실적

- 법 제13조 제1항 제4호 나목 해당의 유무 등

- 연락처

- 신청에 있어서는 신청서이외에 부속서류로서 명세서, 생산행정관리업무규정(산품의 특성을 확보·유지하기 위하여 생산자단체가 하는 절차를
정한 서류) 등을 제출하여야 함

- 생산자단체의 신청 후, 서류의 부족등이 없는지를 확인함

신청사실의 공시

- 생산자단체의 명칭, 주소, 신청산품의 구분, 명칭 등의 최저한의 내용을 공시함

- 공시 후, 농림수산성에서는 제출된 서류의 형식적인 불비나 기재내용이 불충분한지 여부, 즉 산품의 특성, 명칭, 생산방법의 기준 등 등록의 주
된 요건을 중심으로 내용면의 심사를 진행함. 필요에 따라 보정지시를 하나, 그 기간이 등록까지 가장 시간을 필요로 해 몇 개월 이상이 되는 것이
통례임. 보정지시에 표시된 기간 내에 응답하지 않은 때는 신청은 각하됨

신청서 내용의 공시

- 신청서등의 보정 후, 문제가 없으면 신청서의 내용이 공시되며, 함께, 명세서, 생산행정관리업무규정이 공표됨

- 공시 후 3개월의 의견제출기간 중에는 누구든지 의견을 제출할 수 있음. 의견서 제출기간이 경과한 후, 농림수산성에서 학식경험자위원회를 개
최하여 등록의 가부에 대한 의견을 청취함

등록 여부의 판단과 공시

- 제출된 의견서와 학식경험자위원의 의견을 근거로 농림수산장관을 등록 여부를 판단함. 등록은 특정농림수산물등등록부에 신청서의 내용을
기재하는 것으로 이루어짐. 등록된 경우, 신속하게 등록면허세(1건당 9만엔)를 납부하여야 함

- 등록을 거부하는 경우 신청한 생산자단체에 대하여 거부한다는 취지와 그 이유를 서면으로 통지하여야 함

- 등록된 경우 농림수산성 누리집에 등록부와 함께 명세서 및 생산행정관리업무규정의 내용이 게재됨

지리적표시의 검색

- 2021년 3월 현재 109개의 지리적표시가 등록되어 있으며, 일본 농림수산성 누리집에서 등록산품을 일람할 수 있음

- 지리적표시 검색 바로가기 

지리적표시의 등록요건은 산품에 관한 요건, 산품의 명칭에 관한 요건, 생산자단체 및 생산방법에 관한 요건 등으로 나누어 볼 수 있음

산품에 관한 요건: 특정농림수산물등인 것

- 특정한 장소, 지역 등을 생산지로 하는 것인 것

- 품질, 사회적 평가 기타 특성이 자연조건, 전통적 제법 등 생산지역과 결부하는 것

- 특성이 확인한 것인 것으로 특성을 가진 상태에서 대략 25년 이상의 생산실적이 있는 것

산품의 명칭에 관한 요건: 아래의 경우에는 등록받을 수 없음

- 보통명칭인 때

- 산품명칭이 이하의 산품에 관한 기준을 충족하는 농림수산물등이 아닌 때

- 명칭에서 산지를 바르게 특정할 수 있음

- 명칭에서 산품의 특성을 바르게 특정할 수 있음

- 이미 상표등록되어 있는 때, 다만 상표권자가 지리적표시등록에 동의하고 있는 경우를 제외함

생산자단체, 생산방법에 관한 요건

- 생산행정을 관리하는 생산자단체가 있을 것

- 생산자단체에 대하여, 가입의 자유가 규약등에서 정해져 있는 것

- 생산자단체가 산품의 특성을 확보하기 위한 규정인 「생산행정관리업무규정」을 작성하고, 준수할 것

- 생산자단체가 생산행정관리업무를 실시하기 위하여 필요한 경리, 인원체제를 가질 것
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가. 지리적표시의 등록과 지리적표시의 사용

지리적표시법에 근거하여 산품이 등록된 경우, 해당 산품을 양도, 인도, 양도 또는 인도를 위한 전시, 수출 또는 수입하는 자는 지리적표시 등록산
품 또는 그 포장·용기 등에 지리적표시를 사용할 수 있음. 광고, 가격표 또는 거래서류(전자적 방법에 의하여 제공되는 이들을 내용으로 하는 정보
를 포함함)에도 지리적표시를 사용할 수 있으며, 생선농산물 등 상품에 표시하지 않는 경우에는 상품 가까이에 비치한 광고·선전물에 표시하는
행위도 사용행위로 간주됨. 또한 지리적표시 첨부사무등을 제3자에게 위탁하는 것도 가능함

지리적표시는 사용하는 경우 GI 표장을 사용할 수 있음, 다만 GI 표장의 표시가 의무사항은 아님

지리적표시산품이 속하는 구분과 동일한 구분에 속하는 산품이나 그 가공품에 지리적표시를 사용하는 것이 규제되며, 지리적표시 산품 명칭 그
대로의 표시뿐만 아니라, 이와 유사한 표시나 오인을 줄 우려가 있는 표시의 사용도 규제됨

지리적표시의 사용이 예외적으로 규제대상이 아닌 경우

- 지리적표시 등록상품의 가공품에 지리적표시를 사용하는 경우

- 지리적표시 등록일 전에 출원된 상표(부정한 목적을 제외)가 등록되고, 그 상표로서 사용하는 경우

- 지리적표시 등록일 전부터 부정한 목적 없이, 지리적표시 등록산품과 같은 명칭을 사용하였던 자가 계속하여 계속 산품에 명칭을 사용(선사용)
하는 경우. 다만 선사용기간은 원칙적으로 등록일로부터 7년간이며, 신상품등에 대한 사용을 불가함. 이 역시도 국내 지리적표시 등록산품의 생
산지와 동일한 지역에서 생산되고 있는 선사용품에 대하여는 지리적표시산품과의 혼동을 방지하기 위하여 적당한 표시를 하면 7년 경과 후에도
선사용이 가능함

나. 보호기간

지리적표시법의 내용이 등록산품의 지리적표시 사용에 대한 규제를 내용하고 있다는 점에서, 보호기간이라는 개념은 인정되지 않으며, 따라서
갱신이라는 개념 역시 존재하지 않음

등록이 실효되거나 등록요건을 충족하지 않게 되어 취소되는 경우가 아닌 한 지리적표시는 영구히 보호됨

등록의 실효

- 등록생산자단체가 해산한 경우 그 청산이 종료한 때

- 등록생산자단체가 생산행정관리업무를 폐지한 때

다. 지리적표시의 부정사용에 대한 대응

지리적표시의 부정사용에 대하여는 벌칙이 부과됨. 다만 지리적표시법의 규정에 위반한 경우라도 바로 벌칙이 부과되는 것은 아니며, 구두지도
등을 한 후, 이에 따르지 않는 경우에 벌칙 적용이 검토됨

지리적표시의 부정사용

- 개인: 5년 이하의 징역 또는 500만엔 이하의 벌금

- 단체: 3억엔 이하의 벌금

GI 표장의 부정사용

- 개인: 3년 이하의 징역 또는 300만엔 이하의 벌금

- 단체: 1억엔 이하의 벌금

등록 후 의무위반

- 등록된 생산자단체는 생산행정관리업무규정을 근거로 그 구성원인 생산업자가 명세서에 적합한 생산을 하도록 필요한 지도, 검사 등을 실시하
여야 하며, 농림수산장관은 생산자단체에 의한 생산행정관리업무가 적절하게 이루어지고 있는지 여부를 정기적으로 점검함

의무위반 행위 벌칙

- 생산자단체의 명칭 등의 변경 신고, 등록실효의 신고를 하지 않은 경우

- 생산행정관리업무규정의 변경이나 생산행정관리업무의 휴지 신고를 하지 않은 경우

- 생산자단체등의 관계자의 보고해태 또는 검사기피 등

- 개인: 30만엔 이하의 벌금

- 단체: 30만엔 이하의 벌금
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제1절 분쟁 제도

1. 사법제도

PART VIII  산업재산권 분쟁

가. 사법 체계 

일본의 사법제도는 전전과 전후로 나눌 수 있음. 일본의 근대적 사법제도는 메이지헌법 제정 후인 1890년 재판소구성법에 의하여 그 골격이 정
해졌으며, 법원은 대심원·항소원·지방재판소 및 구(區)재판소로 구성되었음. 법원에 검사국이 설치되어 재판관과 검찰관이 사법관으로 육성되
는 등 독일의 제도와 유사하였음

전후 일본국 헌법의 제정과 함께 사법제도도 미국 제도를 따른 많은 변혁이 이루어졌음. 법원에 위헌심사권이 부여되었고 사법권은 모두 법원에
귀속되었으며, 전전에 있던 행정법원과 같은 특별법원의 설치가 금지되었음. 최고재판소·고등재판소·지방재판소 이외에 가정재판소, 간이재판
소가 신설되고, 사법행정의 권한도 법원에 부여되었으며, 절차 면에서도 당사자주의 절차가 대폭 채용되었음

일본 헌법 제76조 제1항은 「모든 사법권은 최고재판소 및 법률이 정하는 바에 따라 설치하는 하급재판소에 속한다」고 규정하고 있음. 즉 일본
헌법은 최종심, 최상급인 법원으로 최고재판소를 설치하고, 어떠한 하급법원을 설치할지는 법률에 위임하고 있음. 이 규정에 따라 재판소법에서
는 고등재판소, 지방재판소, 가정재판소 및 간이재판소의 4종류의 재판소를 두고, 각각의 재판소가 다루는 사건을 정하고 있음

나. 지식재산권 사건 관할

지식재산권에 관한 소송 및 보전명령사건의 관할에 대하여는 특별한 규정을 두고 있음

1996년 민사소송법 개정(平成 8년 법률 제109호)에서는 지식재산분쟁에 관한 처리체계를 강화하기 위하여, 특허권·실용신안권 등에 관한 소송
을 종래의 관할법원에 추가하여, 도쿄지방재판소 또는 오사카지방재판소에 제기할 수 있도록 하였음(경합관할화)

2003년 민사소송법등의 일부를 개정하는 법률(平成 15년 법률 제108호)에서는 특허권, 실용신안권 침해소송의 제1심을 도쿄지방재판소와 오
사카지방재판소의 전속관할로 하고(특허권등에 관한 소송의 전속관할화), 항소심을 도쿄고등재판소의 관할로 전속시켰음

도쿄지방재판소의 경우, 민사 제29부, 제40부, 제46부, 제47부가 지적재산권부이며, 오카사지방재판소의 경우, 제21·26민사부가 지적재산권
전문부임

디자인권, 상표권, 저작권 등에 관한 소송에 대하여는 종래의 관할법원에 더하여, 도쿄지방재판소 또는 오사카지방재판소에 제기할 수 있게 되었
음. 또한 특허권등에 관한 침해소송 및 특허권 및 실용신안권에 관한 심결취소소송은 도쿄지방재판소, 오사카지방재판소 및 도쿄고등재판소의 5
인의 재판관에 의한 합의체에서 심리할 수 있게 되었음

전문적 식견을 필요로 하는 사건의 심리에 있어서 전문위원을 쟁점정리, 증거조사 및 화해 등의 절차에 관여시키는 것이 가능하게 됨
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[그림 15] 지식재산 관련 재판 관할 및 심급구조

1999년부터 이루어진 사법제도개혁에 따라, 지식재산에 관한 재판사건을 전문적으로 취급하는 지적재산고등재판소의 설치를 위한 사항을 정한
「지적재산고등재판소설치법(平成 16년 법률 제119호)」이 제정되었고, 이에 의하여 도쿄고등재판소에 특별 지부로 지적재산고등재판소가
설치되었음. 지적재산고등재판소는 도쿄고등재판소의 관할에 속하는 사건 중, 지식재산에 관한 사건을 취급하게 되었음

특허권등에 관한 소송을 본안으로 하는 보전명령사건은 본안에 대하여 전속관할을 갖는 도쿄지방재판소 또는 오사카지방재판소가 관할을 가짐.
다만 가압류물건 또는 계쟁물의 소재지를 관할하는 지방법원이라면 해당 지방법원에서도 관할을 가짐

디자인권등에 관한 소송 본안의 관할법원이 동일본 지역의 지방재판소인 경우에는 도쿄지방재판소도 본안 관할권을 가지므로 도쿄지방재판소
에도 보전명령사건을 신청할 수 있으며, 서일본 지역의 지방재판소인 경우에는 오사카지방재판소에도 보전명령사건을 신청할 수 있음. 또한 가
압류물건이나 계쟁물의 소재지를 관할하는 지방법원이 도쿄지방재판소나 오사카지방재판소인 경우에는 해당 지방재판소에 신청할 수 있음

다. 지식재산권의 침해

1) 특허권ㆍ실용신안권

특허권자(실용신안권자)는 업으로 특허발명(등록실용신안)의 실시할 권리를 독점하며, 이 범위 내에서 특허권자(실용신안권자)의 동의 없이 무
단으로 타인이 실시하는 행위는 특허권(실용신안권)의 침해가 됨

특허권(실용신안권)의 효력이 미치지 않는 범위

- 시험 또는 연구를 위한 특허발명(등록실용신안)의 실시

- 단순히 일본 국내를 통과하는 것에 불과한 선박 또는 항공기 또는 이들에 사용하는 기계, 기구, 장치 기타의 물건

- 특허출원(실용신안등록출원) 때부터 국내에 있는 물건

- 2이상의 의약(사람의 질병의 진단, 치료 처치 또는 예방을 위하여 사용하는 물건)을 혼합하는 것에 의하여 제조되어야 하는 의약의 발명 또는 2
이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법에 관한 특허권의 효력은 의사 또는 치과의사의 처방전에 의하여 제조하는 행위 및 의사 또는 치과
의사의 처방전에 의하여 제조하는 의약에는 미치지 않음

아래의 행위는 특허권을 침해하는 것으로 간주함

- 특허가 물의 발명에 대한 것인 경우, 업으로서 그 물의 생산에만 이용하는 물의 생산, 양도 등 또는 수입 또는 양도 등의 신청을 하는 행위

- 특허가 물의 발명에 대한 것인 경우, 그 물의 생산에 이용하는 물로, 그 발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것에 대해, 그 발명이 특허발명인 것
과 그 물이 그 발명의 실시에 이용되고 있는 것을 알면서, 업으로, 그 생산, 양도 또는 수입 또는 양도 등의 신청을 하는 행위

- 특허가 물의 발명에 대한 것인 경우, 그 물을 업으로서의 양도 등 또는 수출을 위하여 소지하는 행위

- 특허가 방법의 발명에 대한 것인 경우, 업으로, 그 방법의 사용에만 이용하는 물의 생산, 양도 등 혹은 수입 또는 양도 등의 신청을 하는 행위

- 특허가 방법의 발명에 대한 것인 경우, 그 방법의 사용에 이용하는 물(일본 국내에서 널리 일반적으로 유통하고 있는 것을 제외함)로 그 발명에
의한 과제의 해결에 불가결한 것에 대해, 그 발명이 특허발명인 것과 그 물이 그 발명의 실시에 이용되고 있는 것을 알면서, 업으로, 그 생산, 양도
등 혹은 수입 또는 양도 등의 신청을 하는 행위

- 특허가 물을 생산하는 방법의 발명에 대한 것인 경우, 그 방법에 의하여 생산한 물을 업으로서의 양도 등 또는 수출을 위하여 소지하는 행위

2) 디자인권

디자인권자는 업으로 등록디자인 및 이에 유사한 디자인의 실시를 할 권리를 독점함

디자인권의 효력이 미치지 않는 범위와 관련하여서는 특허법에서의 「특허권의 효력이 미치지 않는 범위」 규정이 준용됨

디자인 침해로 간주되는 행위

- 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 대상으로 하는 물품의 제조에만 이용하는 물품 또는 프로그램 등 또는 프로그램등 기록매체등에 대하여
업으로 하는 행위로 아래에 해당하는 것

- 해당 제조에만 이용하는 물품 또는 프로그램등 기록매체등의 제조, 양도, 대여 또는 수입 또는 양도 또는 대여의 신청을 하는 행위

- 해당 제조에만 이용하는 프로그램등의 작성 또는 전기통신회로를 통한 제공 또는 그 신청을 하는 행위

- 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 대상으로 하는 물품의 제조에 이용하는 물품 또는 프로그램 등 또는 프로그램등 기록매체등(이것들이
일본 국내에 널리 일반적으로 유통하는 것인 경우를 제외함)으로 해당 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 시각을 통한 미감의 창출에 불가결
한 것에 대해, 그 디자인이 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인인 것 및 그 물품 또는 프로그램등 또는 프로그램등 기록매체등이 그 디자인의 실
시에 이용되는 것을 알면서 업으로 하는 행위로 아래에 해당하는 것

- 해당 제조에 이용하는 물품 또는 프로그램등 기록매체등의 제조, 양도, 대여 또는 수입 또는 양도, 대여의 신청을 하는 행위

- 해당 제조에 이용하는 프로그램등의 작성 또는 전기통신회선을 통한 제공 또는 그 신청을 하는 행위

- 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 대상으로 하는 물품을 업으로서의 유통, 대여 또는 수출을 위하여 소지하는 행위

- 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 대상으로 하는 건물의 건축에만 이용하는 물품 또는 프로그램등 혹은 프로그램등 기록매체등(이것들이
일본 국내에 널리 일반적으로 유통하는 것인 경우를 제외함)으로 해당 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 시각을 통한 미감의 창출에 불가결
한 것에 대해, 그 디자인이 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인인 것 및 그 물품 또는 프로그램등 혹은 프로그램등 기록매체등이 그 디자인의 실
시에 이용되고 있는 것을 알면서 업으로 하는 행위로 아래에 해당하는 것

- 해당 건축에 이용하는 물품 또는 프로그램등 기록매체등의 제조, 양도, 대여 또는 수입 또는 양도 또는 대여의 신청을 하는 행위

- 해당 건축에 이용하는 프로그램등의 작성 또는 전기통신회선을 통한 제공 또는 그 신청을 하는 행위

- 등록디자인 또는 이와 유사한 화상의 작성에 이용하는 물품 또는 화상 또는 일반화상기록매체등 또는 프로그램등 혹은 프로그램등 기록매체등
(이것들이 일본 국내에 널리 일반적으로 유통하는 것인 경우를 제외함)으로 해당 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 시각을 통한 미감의 창43



2. 민사적 구제

(이것들이 일본 국내에 널리 일반적으로 유통하는 것인 경우를 제외함)으로 해당 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 시각을 통한 미감의 창
출에 불가결한 것에 대해, 그 디자인이 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인인 것 및 그 물품 또는 화상 또는 일반화상기록매체등 또는 프로그램
등 혹은 프로그램등 기록매체등이 그 디자인의 실시에 이용되고 있는 것을 알면서 업으로 하는 행위로 아래에 해당하는 것

- 해당 작성에 이용하는 물품 또는 일반화상기록매체등 또는 프로그램등 기록매체등의 제조, 양도, 대여 또는 수입 또는 양도 또는 대여의 신
청을 하는 행위

- 해당 작성에 이용하는 화상 또는 프로그램등의 작성 또는 전기통신회선을 통한 제공 또는 그 신청을 하는 행위

- 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 대상으로 하는 화상을 업으로의 전기통신회선을 통한 제공을 위하여 보유하는 행위 또는 등록디자인 또
는 이와 유사한 디자인을 대상으로 하는 화상기록매체등을 업으로의 양도, 대여 또는 수출을 위하여 소지하는 행위

3) 상표권

상표권자는 지정상품 또는 서비스에 대해 등록상표를 사용할 권리를 독점하며, 허락없이 타인이 등록상표를 사용하는 행위는 상표권자의 권리를
침해하는 행위임. 이때 상표권의 범위는 출원서에 기재한 상표에 근거하며, 지정상품 또는 지정서비스의 범위 역시 출원서의 기재에 근거하여야
함

상표권의 효력이 미치지 않는 범위

- 자신의 초상 또는 자기의 성명 또는 명칭 또는 저명한 아호, 예명 혹은 필명 또는 이들의 저명한 약칭을 보통으로 이용되는 방법으로 표시하는 상
표. 다만 상표권의 설정 등록 후, 부정경쟁의 목적에서, 자기의 초상 또는 자기의 성명 또는 명칭 또는 저명한 아호, 예명 또는 필명의 저명한 약칭
을 이용한 경우에는 그러하지 않음

- 해당 지정상품 또는 이와 유사한 상품의 보통명칭, 산지, 판매지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 형상, 생산 또는 사용방법 또는 시기 기타의 특징, 수
량 또는 가격 또는 해당 지정상품에 유사한 서비스의 보통명칭, 제공의 장소, 질, 제공용으로 제공하는 물, 효능, 용도, 태양, 제공의 방법 또는 시
기 기타의 특징, 수량 또는 가격을 보통으로 이용되는 방법으로 표시하는 상표

- 해당 지정서비스 또는 이와 유사한 서비스의 보통명칭, 제공의 장소, 질, 제공용으로 제공하는 물, 효능, 용도, 태양, 제공의 방법 또는 시기 기타
의 특징, 수량 또는 가격 또는 해당 지정서비스와 유사한 상품의 보통명칭, 산지, 판매지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 형상, 생산 또는 사용 방법 또
는 시기 기타의 특징, 수량 또는 가격을 보통으로 이용되는 방법으로 표시하는 상표

- 해당 지정상품 또는 지정 서비스 또는 이와 유사한 상품 또는 서비스에 대해 관용되고 있는 상표

- 상품등이 당연히 갖추는 특징 중 정령에서 정한 것만으로 이루어진 상표

- 수요자가 누군가의 업무와 관련한 상품 또는 서비스인 것을 인식할 수 있는 태양으로 사용되고 있지 않은 상표

- 지리적표시와 관련한 다음의 행위. 다만 부정경쟁의 목적으로 이루어진 경우에는 그러하지 않음

- 지리적표시 등록 특정농림수산물등 또는 그 포장에 지리적표시를 붙이는 행위

- 지리적표시 등록 특정농림수산물등 또는 그 포장에 지리적표시를 붙인 것을 양도, 인도, 양도 또는 인도를 위한 전시, 수출 또는 수입하는 행
위

- 지리적표시 등록 특정농림수산물등에 관한 광고, 가격표 또는 거래서류에 지리적표시를 붙여 전시 또는 반포 또는 이들을 내용으로 하는 정
보에 지리적표시를 붙여 전자적방법에 의하여 제공하는 행위

침해로 간주하는 행위

- 지정상품 또는 서비스에 대한 등록상표와 유사한 상품의 사용 또는 지정상품 또는 서비스와 유사한 상품 또는 서비스에 대한 등록상표 또는 이
와 유사한 상표의 사용

- 지정상품 또는 지정상품·서비스와 유사한 상품으로 그 상품 또는 그 상품의 포장에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 붙인 것을 양도, 인도 또
는 수출을 위하여 소지하는 행위

- 지정서비스 또는 지정서비스·상품에 유사한 서비스의 제공에 있어 그 제공을 받은 자의 이용에 제공하는 물에 등록상표 또는 이와 유사한 상표
를 붙인 것을 이를 이용하여 해당 서비스를 제공하기 위하여 소지 또는 수입하는 행위

- 지정서비스 또는 지정서비스·상품에 유사한 서비스의 제공에 있어 그 제공을 받은 자의 이용에 제공하는 물의 등록상표 또는 이와 유사한 상표
를 붙인 것을, 이를 이용하여 해당 서비스를 제공시키기 위하여 양도, 인도 또는 양도 또는 인도를 위하여 소지 또는 수입하는 행위

- 지정상품·서비스 또는 이와 유사한 상품 또는 서비스에 대하여 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용시키기 위하여 등록상표 또는 이와 유사
한 상품을 표시하는 물을 양도, 인도 또는 양도 또는 인도를 위하여 소지하는 행위

- 지정상품·서비스 또는 이와 유사한 상품 또는 서비스에 대하여 등록상표 또는 이와 유사한 상표의 사용을 하거나 사용시키기 위하여 등록상표
또는 이와 유사한 상표를 표시하는 물을 제조 또는 수입하는 행위

- 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 표시하는 물을 제조하기 위해서만 이용하는 물을 업으로 제조, 양도, 인도 또는 수입하는 행위

가. 개요

지식재산권침해에 대한 민사구제조치로서는 각 지식재산권법이 금지청구를 인정하고 있음. 침해행위가 불법행위를 구성하는 경우, 손해배상청
구가 인정되며, 고의 또는 과실의 침해행위에 의하여 권리자의 신용을 침해한 자에 대하여는 신용회복조치가 인정됨

민법 제703조에 근거한 부당이득반환청구도 가능함

나. 본안 소송

금지청구

- 침해행위에 대한 금지의 태양으로는 아래의 것들이 있음(특허법 제100조, 상표법 제36조, 의장법 제37조, 저작권법 제112조, 부정경쟁방지법
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- 침해행위에 대한 금지의 태양으로는 아래의 것들이 있음(특허법 제100조, 상표법 제36조, 의장법 제37조, 저작권법 제112조, 부정경쟁방지법
제3조)

- 침해행위를 하는 자에 대한 그 행위의 정지 청구

- 침해의 우려가 있는 행위를 하는 자에 대한 침해의 예방 청구

- 침해행위를 조성하는 물의 폐기, 침해행위에 공여한 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 조치의 청구

- 정지 청구 또는 예방청구와 함께만 청구할 수 있음. 금지청구 시에는 침해자에게 침해에 대한 고의 또는 과실이 있는 것을 요건으로 하지 않음

- 이미 침해가 현실화되고, 이를 방치해서는 현저히 손해가 발생할 가능성이 있는 경우 등 긴급성이 있는 때는 법원에 대하여 우선 침해행위의 정
지를 내용으로 하는 가처분을 신청할 수 있음

손해배상

- 침해하는 모방품을 제조·판매·수입하는 등을 하는 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있음. 손해배상을 청구하기 위하여는 많은 사실에 대하여
입증하여야 하므로, 그 입증활동은 곤란한 경우가 많음. 이에 손해액에 대하여 산정 규정을 두고 있음(특허법 제102조, 상표법 제38조, 의장법
제39조, 저작권법 제114조, 부정경쟁방지법 제5조)

- 손해배상청구의 전제로서 필요한 침해자의 고의·과실에 대하여 침해행위에 대하여 과실이 있던 것으로 추정하는 것(특허법 제103조, 상표법
제39조, 의장법 제40조). 다만 저작권법이나 부정경쟁방지법에는 침해자의 고의·과실에 대한 추정 규정은 존재하지 않음

- 손해배상액의 산정규정(특허법 제102조, 상표법 제38조, 의장법 제39조, 저작권법 제114조, 부정경쟁방지법 제5조)

- 권리자 등은 자신의 (1) 생산능력 범위 내에서는 판매수량감소에 의한 일실이익, (2) 생산능력 범위를 넘는 부분에서는 라이선스 기회의 상
실에 의한 일실이익이 인정됨. 이에 권리자가 침해행위가 없으면 판매할 수 있던 물의 단위수량당 이익액에 침해자가 양도한 모방품의 수량
중 권리자등의 실시능력에 따른 수량을 곱해 얻은 액((1)의 일실이익)과 실시상응수량을 넘는 수량의 모방품이 양도된 경우에는 그 수량만큼
의 라이선스상당액((2)의 일실이익)을 각각 계산하고, 그 합계를 침해액으로 할 수 있음

- 즉, 2019년 특허법 등의 개정 전에는 특허권자의 생산능력·판매능력을 한도로 특허권자의 단위수량당 이익액에 침해자의 판매수량을 곱한
액만을 손해배상액으로 산정하였음. 그러나 개정법에서는 특허권자의 생산능력·판매력을 넘는 부분에 대하여서도 손해를 인정할 수 있는 규
정을 도입한 것임(특허법 제102조 제1항)

- 다만 양도수량의 전부 또는 일부를 권리자등이 판매할 수 없는 사정이 있는 때는 해당 사정에 상당하는 수량(특정수량)은 (1)의 일실이익의
계산에 기초로 하는 수량에서 공제하고, (2)의 일실이익의 계산에 기초로 하는 것으로 함. 이 판매할 수 없는 사정은 구체적으로는 침해자의
광고 등의 영업노력, 시장개발노력이나 독자의 판매형태, 기업규모, 브랜드 이미지 등이 모방품의 판매촉진에 기여한 것, 모방품의 판매가격
이 저렴한 것, 모방품의 성능이 우수한 것, 특허발명이 모방품의 부가가치 전체의 일부에만 공헌하고 있는 것등이 있고, 침해자의 주장·입증하
는 것이 예정되어 있음

- 모방품의 부가가치 전체의 일부에만 공헌하고 있는 경우, 권리자등이 침해자에게 라이선스 허락을 얻었다고 인정되지 않는 경우로서 제2호
의 손해액이 인정되지 않는 경우가 있음. 제2호의 라이선스 상당액의 인정에 있어서는 침해 사실의 전제로서 당사자 사이에서 합의할 만한 금
액을 고려할 수 있음

손해액 = (실시상응수량의 한정에서 침해자의 양도등수량 - 특정수량) x 특허권자등의 단위당 이익 + 실시상응수량을 넘는 수량 또는 특
정수량에 따른 라이선스상당액

- 침해자가 침해행위에 의하여 얻은 이익액이 그 자체 권리자의 손해액으로 추정됨. 손해를 산정하기 위하여는 침해자에 의한 침해행위가 없
었다면 이익이 얻었을 것이라는 사정이 존재할 필요가 있음

손해액 = 침해자가 얻은 이익(부정경쟁행위자의 이익)

- 설령 침해자기 침해행위에 의하여 이익을 얻지 않았거나 어떤 이유에 의하여 일실이익, 침해이익 규정의 적용을 받을 수 없는 경우, 침해자
에 대하여 라이선스상당액을 손해배상액으로 청구할 수 있음. 이는 손해액 최저한을 법정한 규정임. 또한 라이선스상당액의 인정에 있어서는
침해 사실을 전제로 당사자 사이에서 합의를 할 만한 금액을 고려할 수 있음

손해액 = 라이선스상당액

[표 21] 실시료율 인정 사례

재판부·판결연월일 업계에서의 실시료 시세 인정된 실시료율

知財高判(3部) 令和元年11月25日 

(令和元年(ネ)10046�)
시례: 3% 3%

知財高判(2部) 令和元年10月10日 

(平成31年(ネ)第10031�)

최빈치: 3% 

평균치: 3/4% (기계부품) 

평균치 4.3% (기타 소모재)

3%

知財高判(3部) 令和元年9月11日 

(平成30年(ネ)第10006�等)
평균치: 2.5%

3%

1.5%

大阪地判(21民) 令和元年9月10日 

(平成28年(ワ)第12296�)
평균치: 3.9% 5%

大阪地判(26民) 令和元年6月20日 

(平成29年(ワ)第9201�)

평균치: 7.1% (의약품·기타 화학제품) 

평균치: 5.3% (건강, 인명구조, 오락) 

평균치: 6.0% (바이오·제약)

7%
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東京地判(40部) 令和元年5月22日 

((平成28年(ワ)第14753�)
실례: 5% 5%

知財高判(2部) 平成31年4月25日 

(平成30年(ネ)第10017�)

평균치: 4/3% (화학분야) 

평균치: 5.96% (유기화학, 농약)
비공개

大阪地判(21民) 平成31年3月5日 

(平成28年(ワ)第7536�)

최빈치: 3% 

평균치: 3.4% (기계부품) 

평균치: 4/3% (기타 소모재)

3%

知財高判(3部) 平成31年1月31日 

(平成30年(ネ)第10039�)

평균치: 3.9% (플라스틱 제품) 

독점적 라이선스 평균치: 2.0%, 

대체기술이 존재하지 않는 경우 평규치: 2.1%(운송)

비공개

[표 21] 실시료율 인정 사례

부당이득반환청구

- 민법 제703조에 근거한 부당이득반환청구도 가능함

신용회복조치청구

- 법원은 권리자의 업무상 신용을 해한 자에 대하여는 권리자의 청구에 의하여 신용을 회복하기 위한 조치를 명령할 수 있음(특허법 제106조, 상
표법 제39조, 의장법 제41조, 저작권법 제115조, 부정경쟁방지법 제7조)

[표 22] 지식재산권법별 민사적 조치 비교

특허법 의장법 상표법 저작권법
부정경쟁방지

법
종묘법

반도체집적회로
법

금지청구 제100조 제37조 제36조 제112조 제3조 제33조 제22조

손해배상청구
(민법 제709

조)

(민법 제709

조)

(민법 제709

조)

(민법 제709

조)
제4조

(민법 제709

조)

(민법 제709

조)

손해액의 추정 제102조 제39조 제38조 제114조 제5조 제34조 제25조

침해의 추정 (제104조) - - - 제5조의2 - -

과실의 추정 제103조 제40조 제39조 - - 제35조 -

구체적 태양의 명시의

무
제104조의2 제41조 제39조 제114조의2 제6조 제36조 -

서류제출명령 제105조 제41조 제39조 제114조의3 제7조 제37조 제26조

사증 제105조의2 - - - - - -

손해계산을 위한 감정 제105조의11 제41조 제39조 제114조의4 제8조 제38조 -

상당한 손해액의 인정 제105조의3 제41조 제39조 제114조의5 제9조 제39조 -

비밀유지명령 제105조의4 제41조 제39조 제114조의6 제10조 제40조 -

당사자심문등의 공개

정지
제105조의7 - - - 제13조 제43조 -

신용회복조치 제106조 제41조 제39조 제115 제14조 제44조 -

다. 사증제도

제도 도입의 경위

- 특허권침해소송에서는 권리자측에서 침해를 입증하여야 하나 침해의 증거를 피의침해자측이 보유하고 있어 권리자측에서 입수하는 것이 어려
운 경우가 많음. 예컨대 제조장법의 특허가 대상으로 피의침해자가 그 제조방법을 이용하여 제품을 제조하였는지 여부를 알지 못 하는 경우나 대
상제품의 입수가 어려운 경우, 프로그램의 발명으로 서버에 있거나 해석이 어려운 경우 등이 거론됨

- 이러한 경우에, 피의침해자측이 보유하는 증거를 입수 내지 피의침해자에게 제출하도록 하는 수단으로서는 문서제출명령(민사소송법 제221
조, 특허법 제105조), 증거보전(민사소송법 제234조) 등의 증거수집절차가 있었으나 법원은 이들 절차를 이용하는 것에 보수적이라 실무상 적
극적으로 활용되고 있다고는 할 수 없는 상황임
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3. 형사책임

4. 세관에 의한 국경조치

- 한편, 해외에서는 일본과는 다른 강력한 증거수집제도가 인정되고 있는 국가도 있음. 구체적으로는 폭넓게 자료제출이 강제되는 미국의
‘discovery’외, 영국의 ‘disclosure’, 독일이나 프랑스의 ‘사찰제도’ 등이 언급되고 있음. 일본에서는 권리자가 보다 침해입증을 쉽게 할 수 있도
록 독일의 사찰제도를 참고하면서, 제소 후에 한해 이용할 수 있는 것으로 「사증제도」를 도입하게 됨. 즉 특허권의 침해 가능성이 있는 경우, 중
립적인 기술전문가가 피의침해자의 공장 등에 출입하여 특허권의 침해입증에 필요한 조사를 하고, 법원에 보고서를 제출하는 제도를 신설함

사증제도의 요건

- 새로이 도입된 사증제도에서는 신청인(권리자)이 사증을 신청하고, 법원이 그 신청에 대하여 사증명령을 발령할지 여부를 판단함

- 상기 판단에 있어, 법원은 아래의 요건을 충족하는 경우 사증명령을 내릴 수 있음(특허법 제105조의2 제1항)
- 특허권침해소송/전용실시권침해소송에서 신청(제기 후만 가능)

- 상대방이 서류 등을 소지·관리하고 있을 것(제3자는 포함하지 않음)

- 입증을 위해 증거수집이 필요할 것(필요성)

- 침해한 것을 의심하기에 충분한 이유가 있을 것

- 다른 수단으로는 증거 수집을 할 수 없다고 예상될 것(보충성)

- 증거수집시간, 당사자부담 등이 상당할 것

- 사증 명령이 내려지려면 증거수집의 필요성, 침해행위의 개연성뿐만 아니라 보충성, 상당성 등의 엄격한 요건을 충족해야 함. 따라서 소송 초기
단계에서보다는 상당 부분의 침해 입증이 이루어진 후에 결정적인 증거를 수집할 때 활용될 것으로 기대됨

신청인에 의한 사증 신청 후 사증 절차

- 사증의 흐름은 아래와 같음. 사증인에 의한 사증(조사)의 절차와 그 결과에 대하여 기재된 사증보고서의 취급에 관한 절차가 각각 규정되어 있
음

사증

- 사증의 신청

- 상대방의 의견 청취

- 법원에 의한 사증명령·사증인의 지정 또는 각하결정

- 사증인에 의한 사증·사증보고서의 법원 제출

- 출입이나 서류제시 등을 거부한 경우에는 신청인의 주장을 진실이라고 인정할 수 있음

보고서

- 사증보고서의 상대방에 대한 송달

- 상대방에 의한 사증보고서의 비공개 신청 가능(2주 이내)

- 정당한 이유가 있는 경우 법원에 의한 비공개결정 가능

- 신청인에 의한 열람등사 후 증거로서 제출

영업비밀누설의 방지책

- 사증제도는 제3자가 공장 등에 출입하여 조사를 하는 것이기 때문에 부당한 영업비밀의 침해를 얼마나 회피할지가 중요한 과제가 됨. 개정법은
사증에 의하여 영업비밀이 누설되는 것을 방지하는 방책으로 이하의 제도를 신설함

- 사증인의 기피(사증인이 신청인의 관계처 등 성실히 사증하는 것을 방해할 사정이 있는 때에 사증인의 기피를 신청할 수 있는 제도)

- 사증보고서의 전부 또는 일부의 비공개

- 사증인에 의한 비밀누설의 형사벌

- 이외에, 증거로서 제출된 증거보고서에 대하여 종전부터 인정되고 있는 열람금지의 신청(영업비밀보호 등을 위해 제3자에 의한 열람등사를 금
지하도록 법원에 요구하는 신청)을 할 수도 있음

특허권, 상표권, 디자인권, 저작권을 침해한 자는 10년 이상의 징역 또는 1,000만엔 이하의 벌금에 처하도록 되어 있으므로, 특허권이 침해된 때
에는 형사책임을 물을 수 있음(특허법 제196조, 상표법 제39조, 의장법 제69조, 저작권법 제119조)

부정한 목적으로, 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호(주지표시혼동야기행위)에 위반한 자, 부정한 목적을 얻을 목적으로 제2호(저명표시모용
행위), 제3호(상품형태모방행위)에 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 500만엔 이하의 벌금에 처할 수 있음

법인에 대하여는 그 업무에 관하여 침해행위를 한 경우, 그 실행행위자의 처벌에 추가하여 업무주체인 법인에게도 벌금형이 부과됨(특허법 제
201조, 상표법 제82조, 의장법 제74조, 저작권법 제124조, 부정경쟁방지법 제22조 제1항)

가. 개요

관세법에서는 지식재산권을 침해한 물품을 「수출/수입하여서는 안 되는 화물」의 하나로 규정하여, 그 수출 및 수입 행위를 금지하고 있음

이는 지식재산침해물품의 수입을 금지하는 것이 국민의 건강·안정, 경제질서의 유지란 사회공공의 이익 보호의 관점에서 매우 필요하고 중요하
며, 세관으로 하여금 적극적으로 국경조치를 함으로써 그 수입금지의 실효를 기대하는 것임

지식재산침해물품에 대한 세관의 국경조치로는 수출입 금지절차와 몰수 절차가 있으며, 지식재산침해물품에 해당하는지 여부를 인정하기 위한
인정절차가 있음
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인정절차 결과, 지식재산을 침해하는 것이라고 세관이 인정한 화물은 수입자 자신에 의한 폐기나 세관에 의한 몰수 등에 의하여 유통이 금지되며,
지식재산침해물품의 수출입이나 일본을 통과하는 외국 화물 중의 지식재산침해물품을 국내 운송 또는 적치하는 행위는 행위자가 관세법의 벌칙
규정에 따른 처벌을 받게 됨

세관에서 지식재산을 침해하는 의심이 있는 화물을 발견하는 경우는 금지신청에 의하여 권리자로부터 정보를 받거나 세관직원이 직접 발견하는
경우가 있는데, 대부분의 경우는 전자의 경우로 권리자의 금지신청이 큰 역할을 담당함

나. 금지절차

지식재산 권리자는 자기의 권리를 침해한다고 인정하는 화물이 수출 또는 수입될 우려가 있는 경우, 해당 화물의 수출 또는 수입을 금지하고, 인
정절차를 취할 것을 세관에 신청할 수 있음

금지를 신청하는 권리자는 자신의 권리 또는 상품등표시·상품 형태의 내용, 자신의 권리 또는 영업상의 이익을 침해한다고 인정하는 화물의 물품
과 그 이유 등을 금지신청서에 기재하여 침해사실을 소명하는 증거와 함께 세관에 제출함

이때 세관에 대하여 수수료를 지불할 필요는 없으며, 세관은 이를 심사하고 수리의 요건을 충족하면 수리하고, 그 신청에 근거하여 국경조치를 행
함

법원 또는 특허청에서 권리자와 이해관계자 등의 사이에 분쟁이 있는 경우, 법원등의 판단이 나올 때까지 결정을 보류할 수 있음

[그림 16] 금지신청 절차도

금지신청이 수리된 경우, 권리자는 관세법에 따라 해당 신청과 관련한 화물에 대한 인정절차가 종료될 때까지 수입자가 입을 우려가 있는 손해를
배상하기 위하여 필요하다고 세관이 판단하는 경우, 상당액의 담보금 공탁을 명령하는 경우도 있음(신청공탁)

다. 인정절차

인정절차는 세관이 지식재산을 침해한다는 의심이 있는 화물을 발견한 때, 그 화물이 지식재산을 침해하는지 여부를 인정하기 위한 절차임

특허권자등은 자기의 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권, 저작인접권 또는 육성자권 또는 영업상의 이익을 침해한다고 인정되는 화
물에 관하여, 정령에서 정하는 바에 의하여, 세관장에 대하여 그 침해사실을 소명하기 위하여 필요한 증거를 제출하고, 해당 화물이 수출·수입되
고자 하는 경우는 해당 화물에 대하여 해당 세관장 또는 다른 세관장이 인정절차를 집행할 것을 신청할 수 있음

인정절차의 개시는 침해사실을 권리자가 발견하여 세관에 금지를 신청하는 경우와 세관이 자체적으로 침해사실을 탐지하여 인정절차를 개시하
는 경우로 나눌 수 있음
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[그림 17] 지식재산침해물품 인정절차 1

[그림 18] 지식재산침해물품 인정절차 2

세관이 발견한 지식재산침해의심물품에 대하여 범죄의 의심이 있는 경우를 제외하고 지식재산을 침해하는지 여부의 판단부터 지식재산침해물
품의 몰수·폐기까지 모두 세관에서 이루어지며, 따라서 권리자는 인정절차에서 세관에 대하여 증거나 의견을 제출하면 되고, 법원에 소송을 제기
할 필요는 없음

인정절차나 이후 몰수·폐기 시, 권리자가 세관이나 수입자에게 보관비용이나 폐기비용을 지급할 필요는 없음
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5. 대체적 분쟁해결제도

일정 기간 내에 세관이 인정하지 않는 경우에는 수출입자는 담보를 제공하고, 인정절차의 중지를 청구할 수 있음(통관해방제도)

라. 몰수 ·형사벌

세관장은 지식재산침해물품에 해당하는 화물로 수입되고자 하는 것을 몰수하여 폐기하거나 해당 화물을 수입하고자 하는 자에게 환적을 명할 수
있음(관세법 제69조의11 제2항). 다만 이 조치는 인정절차를 거친 후에 가능함(관세법 제69조의12 제4항)

국경조치의 대부분은 물품을 몰수·폐기하는 경우로 끝나지만, 반복되는등 악질이라고 판단되는 경우에는 고발되고, 형사벌이 부과되는 경우도
있음(10년 이하의 징역 또는 1,000만엔 이하의 벌금 또는 이들의 병과)

가. 개요

지재분쟁을 해결하는 수단으로는 재판과 재판외분쟁해결절차(Alternative dispute resolution, ADR)가 있음

「재판외분쟁해결절차의 이용 촉진에 관한 법률」에서는 소송절차에 의하지 않고 민사상의 분쟁을 해결하고자 하는 당사자를 위해, 공정한 제3
자가 관여하여 그 해결을 도모하는 절차라고 규정하고 있음

ADR에는 중재와 조정 등 다양한 것이 있음

중재는 당사자의 합의(중재합의)에 근거하여, 중재인으로 구성되는 중재정이 사안의 내용을 조사한 가운데 판단(중재판단)을 하고, 당사자가 이
에 따르게 되는 절차임

조정은 당사자 사이를 조정인이 중립적인 제3자로서 중개하고, 분쟁의 해결에 대한 합의를 할 수 있도록 논의나 교섭을 촉진하거나 이해를 조정
하는 절차임

나. 지재중재

1) 개요

지식재산과 같이 전문성이 높은 분야에서는 지식재산에 관한 전문적 식견을 가진 자를 중재인으로 선임하는 것으로 분쟁을 효율적으로 해결할
수 있는 경우가 있음

예컨대 특허기술을 사용한 제품이 세계적으로 유통되는 경우, 특허분쟁이 세계 각국에서 동시에 발생할 수 있음. 중재에는 외국의 중재판단을 국
내에 강제집행하는 것이 가능하도록 하는 「외국중재판단의 승인 및 집행에 관한 조약(뉴욕 조약)」이 있고, 현재 150개 이상의 국가가 가맹하
고 있으므로, 중재에 의하여 뉴욕조약가맹국에서 발생하는 분쟁을 효율적으로 해결할 수 있는 경우가 있음

2) 중재기관

국제상공회의소(ICC) 

국제산공회의소 일본위원회 

소프트웨어분쟁해결센터 

중재: 법원을 대신하여 당사자의 합의로 중립한 제3자에게 분쟁의 해결을 위임하고, 그 판단에 복종하는 분쟁해결절차

중립평가: 중립한 제3자가 기술적인 사항이나 법률적 문제 등에 대한 판단(평가) 또는 해결안의 제시를 하는 절차

단독판정: 단독 신청인이 신청한 신청사항에 관하여 중립한 제3자(단독판정인)가 판정을 하는 절차

화해알선: 중립한 제3자가 당사자의 분쟁해결을 위한 자주적인 합의 형성을 지원하는 절차

제2도쿄변호사회중재센터 

도쿄국제지적재산중재센터 

도쿄변호사회분쟁해결센터 

일본지적재산중재센터 

일본상사중재협회 

UDF(Union des Fabricants)-ADR센터 

다. 지재조정

1) 개요

2019년 10월부터 도쿄지방재판소와 오사카지방재판소에서는 지식재산권에 관한 분쟁해결수단으로 「知財調停」이란 민사조정법에 근거하
는 새로운 조정절차를 운영하고 있음

지식재산권에 관한 민사 분쟁을 민사조정의 유연한 절차를 이용하여 신속하게 해결하고자 하는 제도임
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제2절 분쟁 대응

1. 모조품 등 피침해 발생시 주요 단계별 대응 방안

민사조정은 간이재판소 또는 지방재판소에서 이루어지고, 사회 각 분야에서 선택한 조정위원의 관여에 의하여 분쟁을 해결하는 절차이나, 지재
조정은 민사조정의 한 유형으로, 지재사건전문부인 도쿄지방재판소 및 오사카지방재판소에서 평소부터 지식재산 사건을 담당하고 있는 재판관
과 지적재산 사건의 경험이 풍부한 변호사·변리사의 조정위원으로 구성되는 조정위원회에 의하여 진행됨

2) 대상이 되는 분쟁

기본적으로는 지식재산권에 관한 소송과 같음

특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작자의 권리, 출판권, 저작인접권, 회로배치이용권, 종묘법상의 육성자권, 부정경쟁방지법, 상표·회사
법이 금지하는 상호등의 부정사용, 타인의 저명한 성명등의 무단이용(퍼블리시티권 침해)에 관한 금전 지급 기타 사법상의 권리의무의 유무 범위
를 대상으로 함

당사자 사이의 교섭 중에 발생한 분쟁으로 쟁점이 과도하게 복잡하지 않은 것이나 교섭에서 쟁점이 특정되고 당사자 쌍방이 화합에 의한 해결을
희망하는 사안에 적절함. 반면 상대방 제품의 신속한 금지를 요구하는 경우, 고액의 손해배상금지급을 요구하는 사안으로 쟁점이 복수인 경우,
상대방과의 신뢰관계가 이미 훼손되어 있고 상호 양보에 의한 해결이 어렵다고 생각되는 경우, 상대방으로부터 특허권의 무효 주장이 이루어지
고, 그 심리판단에는 상당 정도의 시간이 필요한 것이 상정되는 경우 등은 소송이나 가처분 절차에 의한 해결이 보다 적절함

3) 절차

관할재판소의 합의

- 분쟁당사자는 도쿄지방재판소 또는 오사카지방재판소을 관할법원으로 하는 것이 필요함

신청서류의 제출: 지재조정을 신청할 때는 첫 번째 기일까지 재판소에 이하의 서류를 제출하여야 함

- 조정신청서(신청의 취지 및 분쟁 요점에 대하여 기재하여야 함. 민사조정법 제4조의2 제1항 제2항)

- 관할합의서 등의 부속서류

- 서증

- 증거서명서(분쟁의 요점에 기재된 사실을 입증하기 위한 증거의 사본을 포함함)

신청서를 제출할 때는 민사조정규칙 제24조의 규정에 근거해 상대방의 인원수만큼의 부본 및 조정위원회용 복사본 3통(특허관련 분쟁과 같
이 재판소 조사관의 관여가 포함되는 경우에는 4통)을 제출하여야 함

제1회 기일까지의 실질적 교섭

- 신청서 등의 쟁점에 대하여 상대방이 제1회 조정기일까지 신청인에 대하여 답변서등의 서면 제출에 의하여 실질적인 반론을 함

- 답변서에는 반론이외에 신청인에 대한 해결안을 기재할 수 있음

- 법원은 제1회 조정기일 10일전까지 답변서를 제출할 것을 요구함

- 제1회 조정기일까지 신청인과 상대방의 실질적인 교섭이 이루어지게 되고, 이를 근거로 제1회 조정기일에 심리가 이루어짐

4) 조정위원회의 구성

조정위원회는 재판소 지재부라 불리는 지식재산권에 관한 심리를 전문적으로 하는 부에 속하는 재판관인 조정주임 1명과 지식재산권에 관한 분
쟁사례의 해결에 경험이나 식견이 이쓰는 재판관 OB, 변호사나 변리사 등으로 선임된 조정위원 2명을 더해 3명으로 구성됨

도쿄지방재판소의 경우, 민사 제29부, 제40부, 제46부, 제47부가 지적재산권부이며, 오카사지방재판소의 경우, 제21·26민사부가 지적재산권
전문부임

분쟁 당사자는 일정 기일까지 재판소에 여러 주장을 명기한 자료를 제출하며, 제출된 자료등에 근거해, 조정위원회는 원칙적으로 3회의 조정기
일 중에 분쟁해결을 위한 조언이나 견해를 제출함

당사자가 재판소에 출두하는 것을 원칙으로 하나, 원격지인 경우 원격회의시스템 등을 활용할 수도 있음

5) 조정절차와 이후 소송과의 관계

조정위원회의 견해에는 쟁점에 대한 심증의 공개에 한하지 않고, 입증의 곤란정도나 사안의 복잡성을 감안하여 소송 또는 가처분에 의한 해결에
적합한지 여부 등의 의견도 포함됨

당사자는 조정위원회의 견해에 근거하여 조정절차에서 논의를 진행할 수도 있고, 조정절차의 종료(불성립 또는 취하)에 의하여 자주적인 교섭 또
는 소 제기 등의 선택을 할 수 있음

조정이 불성립 또는 취하된 후 조정의 목적이 된 청구에 대하여 소를 제기한 경우, 그 소의 심리는 조정위원회에 포함된 재판관이 속한 부이외의
부가 담당함

가. 침해의 발견 및 조사
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보통 침해의 발견은 권리자가 현지에서의 영업활동을 하는 중에 관련된 거래업체 또는 협력업체의 제보, 영업 활동 중에서 시장, 전시회, 박람회
등에서 발견된 경쟁사의 침해품 인지 등을 통해서 발견하게 됨

또한, 피침해 상황을 1차적으로 감지한 후 전문 조사 업체나 현지 법률사무소의 직접적인 조사 등을 통해서 발견할 수도 있음

최근에는 인터넷 상의 전자 상거래가 늘어남에 따라, 인터넷 홈페이지 검색 또는 전자 상거래 플랫폼 등의 오픈 마켓 등을 조사하여 침해자의 판
매자 정보를 입수할 수도 있음

또한, 국가별로 지재권 침해에 대한 행정단속, 형사단속 제도를 운영하고 있으므로, 이러한 단속 제도를 활용하여 피침해 실태를 확인할 수도 있
음

[표 23] 피침해 물품 조사 방법

일반적인 영업활동 중 발견
권리자가 유통경로, 전시회, 판매 시장을 직접 조사 

거래처 및 협력사 등의 제보를 통한 피침해 정보 입수

현지 조사업체 현지 피침해 전문 조사 업체 또는 법률회사를 통한 피침해 상황 조사

인터넷 조사
인터넷 쇼핑몰, 전자 상거래 플랫폼 조사를 통하여 모조품 등의 현황 및 거래 내역 확인 판매자, 생산자 정보

얻을 수 있음

행정기관 의뢰 각 국가별로 운영되고 있는 행정단속, 형사단속 제도를 활용하여 피침해 실태를 확인할 수 있음

나. 대응팀의 구성

침해 발생이 인지되면, 구체적인 침해 여부 및 침해로 인한 피해 정도와 침해자에 대한 정확하고 세부적인 정보의 입수가 중요하고, 국내 지재권
분쟁에 비해 규모가 크고, 외국에서 이루어지므로 해외 지재권 피침해 대응 T/F를 국내 및 국외에서 각각 구성하여 대응하는 것이 바람직함

특히, 국내의 특허법률사무소/특허법인 중 해외 지재권 업무에 특화되어 있는 곳에 의뢰하여, 현지 조사 업체, 법률 대리인 등을 선정하여, 국내에
서 해외 현지 대리인을 효과적으로 컨트롤하고 지휘할 수 있는 체계를 갖추는 것이 필요함

다. 증거 확보

피침해에 대한 대응으로 행정적 구제를 선택하든지, 사법적인 소송을 이용하든지, 가장 중요한 것은 침해자의 침해행위를 입증할 수 있는 증거를
확보하는 것임

국가별로 요구하는 증거의 진정성립 요건이 다르므로 이에 맞는 증거확보 전략이 필요함. 특히, 외국에서 발생한 증거는 해당 국가 법원에서 효력
이 발생하기 위해서 공증과 인증을 요구하는 경우가 있으므로, 이에 대하여는 반드시 현지 법률 대리인의 조언을 받아야 함

권리자가 직접 수집한 증거 역시 진정성립을 인정하지 않는 경우도 있으므로 이에 대한 현지 법률 검토 역시 반드시 이루어져야 함

[표 24] 피침해 물품 증거 확보

1) 문서의 공증

일반적으로 보통 외국어로 작성된 특허문헌, 기술문헌, 계약서 등은 전문 번역 기관에 의하여 번역을 하고 이에 대한 번역문의 일치에 대한 공
인증이 필요함

인터넷 홈페이지, 전자상거래 홈페이지의 캡처 화면 등은 해당 국가의 공증인, 법률 대리인에 의하여 공증을 받아 놓는 것이 좋음

원본 제출이 어려운 경우, 원본과 사본이 일치하는 것에 대하여 공증을 받아 놓고, 사본을 제출할 수 있음

특히, 원본 증거의 제출은 멸실 우려가 있으므로 특별한 경우가 아니면 반드시 사본을 마련하여 확보해놓는 것이 바람직

2) 침해품의 구매 및 확보

판매점, 공장 등의 판매 현장에서 구매한 것은 반드시 영수증이나 세금계산서 등의 구매 증빙서류를 확보해야 함

특히, 영수증에는 해당 제품의 명칭, 모델명 등이 기재되어 있는지 확인할 것

인터넷에서 침해하는 물품을 구매하는 경우, 해당 페이지에 대하여 공증을 실시하는 것이 바람직하며, 인터넷 구매 과정, 배송 후 수령 과정을
해당 국가의 제도에 따라 공증해 놓는 것이 바람직함

3) 침해 수량이나 피해액에 대한 증거 수집

일반적으로 피침해 제품의 판매 수량, 판매매출, 이익액 등의 증거는 확보하기 어려운 것이 사실

따라서, 이러한 경우에는 해당 국가의 소제기 전 증거 조사 명령, 증거제출 명령 제도를 활용할 수 있는지에 대하여 법률 검토를 하여야 함

만약, 증거조사 명령, 증거제출 명령 제도 등 법원 또는 행정기관에 의한 강제적인 증거 조사 제도를 활용할 수 있는 경우, 상대방에게 정보가
노출되지 않도록 보안을 유지하여 적시에 증거 조사가 이루어질 수 있도록 하여야 함

라. 지식재산권 피침해 여부 분석

침해행위에 대한 증거가 확보되었다면, 우선 현지법률에 근거한 침해 여부를 확인하여야 함

이 때, 국내 특허법인과 현지 특허법인과의 업무 협조를 통해서, 침해 여부 감정하고, 이에 따른 대응 조치의 실행 여부를 결정해야 함
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피침해 여부 분석 시, 현지 법률, 판례, 사법해석, 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 현지에서 제조되어 해외로 수출되는 경우에 직접 현지에서
대응하는 것이 유리할지, 또는 수출금지 조치를 하는 것이 유리할지, 또는 해당 국가가 아닌 수출대상국에서 권리행사하는 것이 좋을지 종합적인
분석이 이루어지도록 하는 것이 바람직함

한편, 현지에서의 특허권, 상표권, 디자인권이 확보되어 있지 않은 경우에는 부정경쟁행위, 불공정거래행위, 품질관리법 위반 여부 등 다각도의
법률 검토를 병행해서 진행할 필요가 있음

마. 자사 지식재산권의 유효성에 대한 종합적 검토

침해행위에 대하여 권리행사를 하기 전 또한 검토해야 하는 것이 자사 지식재산권의 유효성에 대한 철저한 검증임

피침해에 대응하여 법적인 조치를 하는 경우 일반적으로 상대방으로부터 등록 권리에 대한 무효 심판(소송)이 제기되므로 권리의 유효성에 대해
명확히 검토해야 함

우선, 해당 권리가 유효하고 존속하고 있는지, 혹시 무효사유, 취소사유 등을 갖고 있지는 않은지, 출원 및 심사과정에서 심사거절사유를 극복하
기 위하여 권리행사에 불리한 진술을 한 적은 없는지 등을 검토해야 함

또한, 침해행위를 하고 있는 상대방이 오히려 현지에서 지식재산권을 확보하고 있어서, 역공을 당할 수 있는지 여부, 현재 우리가 보유하고 있는
권리와의 선후관계, 저촉관계 여부 등을 검토하여 예기치 않은 복병에 분쟁이 장기화되거나 불리한 양상으로 전개될 위험은 없는지 검토하여야
함

바. 영업/경제적인 측면에서의 검토

피침해 대응에는 증거조사비용, 침해분석 비용, 법률대리인 비용 등 필연적으로 상당한 규모의 비용이 발생할 수 있음

따라서, 소송 비용, 제품원가, 영업이익, 영업상 파급효과, 분쟁 발생에 의한 홍보 마케팅 효과 등을 검토하여 피침해 대응의 정도 및 협상 조건 등
에 대한 전체적인 계획과 가이드라인을 사전에 마련해 놓는 것이 필요

만약, 얻는 효과에 비해서 비용이 과도하다면, 현지 대리인을 조금 더 낮은 수준에서 선임하거나, 분쟁 보다는 협상을 전제로 한 전략을 짜는 것이
필요함

사. 현지 대리인의 선임

해외 지재권 피침해 대응에 있어서 유능하고 적절한 현지 대리인의 선임은 가장 중요한 요소임

우선, 외국의 기업을 대리하여 유사한 침해 대응 사건을 성공적으로 진행해 본 경험이 있는지가 가장 중요한 평가 요소임

또한, 외국어(특히, 영어와 한국어)가 능통한 담당자인지, 외국 기업을 대상으로 한 법률서비스 시스템과 인력이 잘 갖추어져 있는지, 현지 법원,
기관들로부터 좋은 평가와 평판을 받고 있는지 등을 고려해야 함

또한, 비용도 과도하게 청구하는 것은 아닌지 살펴야 함. 일반적으로 외국기업 사건은 time charge 방식으로 법률서비스 비용을 산정하는데, 이
경우 되도록 서비스 비용 상한(cap)을 설정하여, 예상치 못한 상황 전개에 따른 과도한 비용 증가를 사전에 제한해 놓는 것이 좋음

아. 대응 전략 수립 및 피침해 대응 전개

1) 경고장 발송

피침해 상황을 발견한 경우, 행정단속, 형사단속 또는 사법적 소 제기를 활용하기 전에 침해자에게 권리자가 침해 상황을 인지하고 있음을 알리
고, 이를 중지할 것을 요청하는 경고장을 발송하는 것이 일반적임

그러나 반드시 경고장을 사전에 발송해야 하는 것은 아니며, 오히려 상대방이 증거를 은닉하거나 도피할 수 있는 기회를 줄 수 있는 경우는 경고
장 발송을 하지 않는 것이 더 바람직할 수 있으므로 이에 대하여는 전문가의 전략적 자문에 따라 판단하여야 함

침해자가 경고장을 받은 이후에도 침해행위를 계속하는 경우, 경고장 발송은 침해자의 고의를 입증하는 아주 중요한 근거가 되며, 해당국의 법률
에 따라서는 징벌적 손해배상이나 추가적인 책임을 물을 수 있음

경고장의 발송 비용은 실제 분쟁 제도를 활용하여 대응하는 것보다는 저렴하므로, 초기에 빠른 해결과 원만한 합의를 도모하는 경우, 선택하는 것
이 좋으며, 되도록 단정적이고 위협적인 표현보다는 중립적인 표현을 사용하는 것이 바람직함

또한, 경고장에는 반드시 침해를 당하고 있는 권리에 대한 명확한 정보와 이로 인하여 발생하는 법률 책임을 현지 법에 근거하여 명확하게 기재하
여야 하며, 침해를 입증하는 전문가의 감정서를 첨부하는 것도 효과적임

[표 25] 경고장 관련 확인 사항

구분 내용

경고장 내용

출원증인 권리

출원 중인 권리에는 가처분 신청이나 본안 소송을 할 수 없고 경고장만 보낼 수 있음

경고장에 포함되는 주요 사항

침해 제품이 출원 중인 전리라는 내용 설명

등록될 경우 경고장을 받은 시점부터 손해를 배상해야 한다는 점 기재

계속 침해 시 특허가 등록될 경우 민 형사상 불이익을 받을 수 있다고 법률 책임을 설명

침해의 중지, 재고 폐기 등의 요구

권리 증명 서류와 침해 증거 서류 첨부함

경고장을 받은 후부터 특허권이 등록될 때까지의 보상금은 추후에 등록되면 청구하여 보상 받을 수 있
음
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2. 타 권리자의 침해 주장 대응

등록된 권리

권리가 등록된 경우에는 소송이나 가처분 등 강력한 권리행사도 가능하나 협상 등 다른 해결수단을 고
려하여 경고장부터 발송하는 것이 바람직함

경고장을 송달 받았음에도 상대방이 아무런 응답이 없거나 불성실한 태도를 취할 경우 ①침해금지가
처분 소송 ②수사기관에 고발 ③ 손해배상 청구 ④ 침해물폐기청구 등의 법적 조치 가능

발송 및 후속조치

권리자는 발송인의 주소, 성명, 발송인의 권리사항, 수신인의 주소, 성명 및 침해행위를 입증할 수 있는
입증자료를 첨부시킨 경고장을 작성하여 내용 증명 우편으로 침해자에게 송달

경고장을 발송한 후 상대방에서 어떠한 응답도 없는 경우 상대방에게 연락하여 침해 행위의 중지 상황
을 질문하고 하지 않는 경우는 빨리 침해 행위를 중지하고 다른 요청에 응답하도록 협상

[표 25] 경고장 관련 확인 사항

2)  행정적/형사적 구제

사안에 따라, 민사소송보다 행정적/형사적 구제가 더 효과적인 경우가 많음. 특히, 동남아 국가들에서의 상표권 침해의 경우 행정적/형사구제가
더 효과를 볼 수 있음

소송에 비해 문턱이 낮고 즉각적인 행정처벌이 가능하여, 비록 권리자에게 민사소송과 같은 경제적 보상은 가져다 주지 못하더라도 행정권의 적
극성, 즉결성으로 인하여 침해 행위 근절에 더 효과적일 수 있음

다만, 행정/형사 구제의 경우도 반드시 현지 법률 전문가의 자문을 통하여 결정하여야 하며, 현지 행정 기관과의 원활한 협조를 구할 수 있는 현지
대리인을 선정하여 진행하여야 함

3) 사법적 구제

권리에 따라서, 민사소송, 형사고소 등의 조치를 취하는 것으로서, 침해행위 중지 및 손해배상 청구를 통하여 침해행위의 중단 및 경제적 보상을
취할 수 있는 가장 근본적인 조치임

소송을 제기하는 경우, 사전에 현지 소송 절차에 대한 정보를 철저히 숙지하여, 소장 제출 후 증거 보충 기회, 답변서 제출기간, 추가 서면 제출 기
회, 구술심리 진행 전략 등 모든 절차에 대한 사전 플랜을 만들어야 함

또한, 현지에서의 외국인에 유리한 관할 법원, 항소심 절차에서 원심 번복 가능성 등도 사전에 검토하여 발생할 수 있는 여러 변수 등을 대비하여
야 함

특히, 서면의 제출 기회/기간 등은 우리나라 소송 절차와 많이 다른 경우가 많으므로 서류나 증거를 제때 제출하지 못하는 실수를 범하지 않도록
해야 하며, 공증이나 번역이 필요한 자료들은 사전에 준비를 해놓아야 함

자. A D R 검토 

지식재산권의 침해가 있을 때에는, 소송에 의해 침해행위에 따른 분쟁을 해결할 수 있으나, 소송 이외의 대체 분쟁해결 제도(ADR, Alternative
Dispute Resolution)를 활용 고려

소송 대비 짧은 기간 내에 적은 비용으로 분쟁의 해결 가능하고, 절차가 간소 등의 장점 있음

다만, 국가에 따라서는 ADR의 비용이 소송과 별반 차이가 없고, 오히려 시간을 더 끌 수 있는 가능성이 있으므로 현지 대리인의 조언을 반드시 사
전에 참고하여야 함

차. 다른 법률에 의한 구제 방안 검토

상표권, 디자인권, 특허권을 등록하지 않은 경우, 다른 대안으로서 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해 등을 이유로 대응할 수 있는지를 살펴보아
야 함

한편, 영업비밀에 의한 대응의 경우, 반드시 유출된 해당 기술이나 정보가 사전에 비밀로 관리되고 있어야 함을 유의해야 함.

한편, 소비자보호법에 근거하여 품질이 나쁜 모방품 제작자에 대한 대응 등 다른 법률에 의한 구제 방안에 대해서도 다각도로 검토해야 함

간혹 현지 업체나 해외 경쟁기업으로부터 오히려 지재권 침해 공격을 당하는 경우가 발생할 수 있음

이 경우, 피침해 대응과는 반대로 상대방의 침해 주장이 타당한지 먼저 전문가를 통하여 분석하여야 함

상대방의 주장대로 정말로 침해가 성립하는지, 혹시 상대방의 권리가 무효 사유 또는 여러 결격사유를 가지고 있지는 않은지 등을 살펴보아야 함

가. 경고장 수신 후

경고장을 수신하면, 우선 상대방이 경고장에서 주장하고 있는 내용이 타당한지를 파악해야 함

이때, 반드시 국내 변리사 및 해외 현지 대리인을 통해서 경고장 내용에 대한 조언을 청취하는 것이 필요함

권리자의 의도가 무엇인가 파악해야 함. 즉, 시장진입을 차단하기 위한 것인지, 적정 선에서의 손해배상이나 라이선스 계약을 체결하기 위함인지
를 전문가들의 조언을 통해서 분석할 필요가 있음

나. 권리분석 및 침해분석
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우선, 상대방의 권리가 유효한 권리인지, 상대방의 주장대로 해당국의 법률상 지식재산권 침해가 성립하는지 등을 살펴보아야 함

만약, 상대방 주장대로 침해가 성립한다면, 즉시 침해행위를 중지하고 상대방과의 원만한 협의에 이를 수 있도록 해야 함

권리분석과 침해분석은 향후 분쟁을 전개해 나가는 전략의 기초가 되므로 국내 변리사 및 현지 대리인을 통하여 철저하게 분석하는 것이 바람직
함

만약, 상대방 주장이 타당하지 않거나, 상대방 권리가 무효 사유를 갖고 있다면, 무효심판 제기, 소송상 항변, 영업방해 고소 등을 통하여 단호한
대응을 해나가야 함

다. 경제적 이익 형량

다만, 법률 비용이 발생할 수 있으므로, 상대방의 주장이 타당하지 않더라도 상대방이 요구하는 배상액이 과도하지 않고, 우리 측의 계속적인 비
즈니스가 안전하게 보장될 수 있다면, 강경한 대응보다는 협상을 통한 협의도 배제하지 말아야 할 대안임

무조건적인 법률 대응보다는 상대방 기업과의 우호적인 접촉을 유지하면서, 대화의 끈을 놓지 않아야 함. 이러한 대화 통로는 법률 대응을 수행하
고 준비하는 가운데서도 유지하는 것이 바람직함

[표 26] 침해 주장 대응시 고려사항

구분 침해 주장 대응시 고려사항

권리분석 결과
무효, 비침해, 행사불능에 대한 판단

법원의 견해와 일치한다는 보장이 없으므로 절대적 신뢰는 금물

상대방의 의도 분석
시장진입봉쇄? 퇴출? 금전적배상?

수용하기 힘든 요구조건인가?

소송비용분석

침해소송 대응 비용

무효심판 대응 비용

협상 비용

사업 전략 고려
로열티 지불이나 합의금 지불이 오히려 좋은 전략일 수 있는가?

사업상의 신용에 타격은 주지 않는가?

라. 경고장의 회신

경고장의 요건이 제대로 갖추어졌는지에 따라서, 회신의 강약을 조절할 필요가 있음.

특히, 권리번호를 정확하게 기재했는지, 해당 권리와 침해를 주장하는 제품 간의 비교분석이 전문가의 감정에 근거하고 있는지 살펴야 함

과도한 요구나 협박으로 부당한 영업방해를 조성하고 있지 않은지 살펴야 함

만약, 침해 우려가 예상되는 경우, 되도록 잠정적이고 유보적인 회신을 통해서 최대한 대응할 시간을 확보하도록 해야 함

회신은 간략하게 하고, “특허침해를 인정한다” 등의 장래에 부담이 될 수 있는 진술은 절대 금물

침해 판단에 대한 정확한 설명과 근거자료를 추가적으로 요구함으로써 권리자에게 부담을 주는 것이 필요함

마. 소송

만약 상대방이 과도하고 무리한 요구를 하고 있을 뿐 아니라, 실제로 비침해로 판단되거나 상대방의 권리가 무효사유/취소사유가 있는 것으로 파
악되는 경우, 단호한 대응을 통하여 상대방의 부당한 권리행사에 대응하여야 함

또한, 특허의 경우 출원 과정에 대한 분석을 통하여 금반언에 의한 권리 효력이 배제되는 내용이 있는지 파악할 필요가 있음

소송 비용에 대한 부담과 협상으로 인해 지게 될 부담을 계속해서 형량하여 소송 중간에라도 합의할 수 있는 가능성은 열어 놓는 것이 필요함

바. 무효심판/취소심판

상대방 권리에 무효사유, 또는 취소사유가 있는 경우에 심판을 제기하여 상대방에게도 부담을 주는 전략

무효사유/취소사유가 다소 부족하더라도 우선 심판을 제기하여 상대방에게 소송비용/심리적 부담을 주는 것도 하나의 전략일 수 있음

무효심판/취소심판이 제기되는 경우, 보통 법원은 무효심판의 결론이 나올 때까지 침해소송을 중지시키는 경우가 있으므로 이를 적극 활용해야
함

사. 반격할 수 있는 권리의 활용

상대방의 권리에 대항하여 반격할 수 있는 우리 측이 보유하는 권리에 대하여 조사함

이를 통해 상대방이 우리 권리를 침해하고 있거나, 앞으로 침해할 수 있는 가능성이 있는지를 검토해야 함

검토 결과, 우리 측이 보유하고 있는 권리를 활용할 수 있는 방안이 있다면 상대방에게 반격할 수 있는 조치를 할 수 있음
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아. 영업방해 행위 주장

만약, 상대방의 경고장의 내용이 너무 과도하고 무리한 요구를 하거나, 권리 침해가 불명확한 상황임에도 위협이나 협박조의 요구를 하는 경우,
영업방해 행위를 주장해 볼 수 있음

현지 법률에 따라 영업방해 성립 요건이 조금씩 차이가 있으므로, 반드시 현지 법률대리인의 조언이 필요하며, 만약 영업방해가 성립할 수 있는
가능성이 있다면, 경고장에 대한 회신으로 영업방해 행위로 맞고소 가능성을 시사할 수 있음

자. 협상전략

1) 권리자 조사 및 의도 파악

권리자의 유형에 따라 분쟁의 목적이 상이하므로 권리자에 대한 정보 파악을 통해 협상 전략을 마련하는 것이 바람직함

권리자 측의 기업규모, 자금력, 그동안의 분쟁 수행 이력이나 성향, 보유하고 있는 권리 포트폴리오, 시장점유율 등에 대한 종합적인 조사가 필요
함

예를 들어, 권리자가 해당 시장에서 높은 시장점유율을 차지하고 있고 시장 전체에 대한 공급량을 만족시킬 수 있는 정도의 규모를 가지고 있는
회사라면 그 권리자는 license 계약을 체결하는 것보다는 그 특허를 활용하여 경쟁사를 시장에서 퇴출시키는 것을 우선적 목표로 삼고 있을 가능
성이 큼

따라서, 이 경우에는 일정액의 로얄티를 지불하는 선에서 타협을 보자는 수비적 전략은 통하지 않으므로 보다 공격적인 전략을 수립 및 행사하여
야 함

한편, NPE나 소규모 기업의 경우 지식재산 침해 공격이 일정한 로열티 또는 손해배상을 지급받기 위한 목적일 수 있고, 서플라이체인 상 하위 부
품이나 중간재 업체인 경우, 새롭게 거래를 열기 위한 목적일 수도 있으므로, 이때는 적극적인 대화의 창구를 열어 가는 것이 필요함

2) 협상팀의 구성

협상팀은 협상에 의하여 합의된 내용에 대하여 의사결정을 할 수 있는 권한이 있는 자가 반드시 포함되어 구성되어야 하며, 협상 경험이 풍부한
변호사, 변리사 등 전문가가 협상 전문가가 함께 포함되는 것이 바람직함

또한, 상대방의 협상팀도 의사결정권한이나 기업의 의사를 대리할 수 있는 명확한 대리권을 가지고 있는 자로 구성되어 있는지 반드시 확인해야
함

특히, 사내에서의 직급과 지위, 실질적 영향력 등을 파악해야 하며, 만약 이러한 권한이 없는 자가 또는 결정권이 충분하지 않는 자가 포함되어 있
는 경우, 협상은 시간 낭비일 뿐만 아니라 좋은 거래의 기회를 잃게 될 수 있다는 것을 명심해야 함

일반적으로 소규모의 분쟁/라이선스 협상의 경우에는 협상 참여자는 2~3명으로 구성되고, 이 참여자들은 매우 높은 업무 역량과 현장 경험이 풍
부한 자로 구성하는 것이 좋음

대규모 분쟁/라이선스 협상의 경우에는, 다뤄야 하는 내용이 광범위하고 고도의 전문성을 요구하는 팀워크가 필요하기 때문에 최소 5명 이상의
인원이 배정되어야 하고, 많을 때는 수십명이 될 수도 있음

다만, 이렇게 대규모 협상의 경우에도 협상 테이블에 앉는 사람은 4명 이하로 구성하는 것이 협상의 진행을 효율화하고 통일된 의견을 전달할 수
있음을 유의하여야 함

3) 협상 장소의 선택

협상 장소의 선택은 협상의 요소 중 비중이 크지는 않지만, 경우에 따라서는 큰 작용을 할 수도 있음

장소 선택의 장점과 단점은 다음과 같음

[표 27] 협상장소 선택의 장단점

구
분

우리 기업의 소재지 상대방의 소재지 쌍방의 소재지에서 크로스 제3의 장소

장
점

심리적, 정신적 우위

협력 및 주도권 우위

코스트 우위

상대방의 단호한 결정을
좀 더 기대할 수 있음

상대방 정보의 이해에
편리

공평

상호이해가 깊어짐

감정융화

평등

전략운용을 하기에 적절

단
점

상대방이 단호한 결정을 내리는
것에 방해를 받을 수 있음

본부와의 연락이 불편

환경이 낯설 수 있음

수동적으로 되기 쉽다

시간이 지체될 가능성이 높
음

비용이 중복됨

정신적 피로도가 심함

장소의 선정에 대해 상담할 필
요가 있음

통상 상대방과의 신뢰의 정도
가 높지 않은 경우에 선택됨

4) 중재 기관의 적절한 이용

소송에서의 승소가능성이 희박한 경우 비용과 시간을 절약하기 위해서 적절한 시기에 화해를 시도하여 로얄티와 소송비용을 줄이는 방안을 고려
할 수 있음

중재는 제3자의 중재 판정에 따라 분쟁을 해결하는 것으로서 법원의 확정판결과 동일한 구속력이 있고 소송에 비하여 기간을 단축시킬 수 있는
장점이 있음
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3. 악의적 상표 선점 대응 전략

일본에서 많이 발생하고 있지는 않지만 한류 열풍이 전세계적으로 확산되면서 한국의 브랜드(K-brand)에 대한 관심과 인지도가 높아지고 있는
추세임

특히 상표 브로커들은 타인의 비교적 인지도가 있는 상표를 대량을 출원하여 등록하고, 이를 원권리자(원사용자)에게 되팔아 부당한 경제적 이득
을 취하고 있음

선출원주의 원칙 하에서 악의적 상표 선점 대응을 위해서는 빠른 출원이 가장 근원적인 대책이지만, 모든 국가에서 선제적 출원을 하기에는 비용
적인 부담과 어려움이 있음

따라서, 진출이 예상되는 국가에는 빠른 선제적 출원을 원칙으로 하되, 후발적으로 진출을 계획하게 된 국가에서 상표권 선점이 발견되었을 때 현
명하고 냉정한 법률 대응 전략이 필요함

가. 상표브로커의 유형

상표브로커들은 선점의 동기, 선점 상표권의 양적 규모 등에 따라서, 다음의 세 가지 유형으로 나눌 수 있음

1) 기업형 대량 선점 브로커

대량으로 한국 기업들의 브랜드를 선점하여 상표권 매매 수익을 올리고자 하는 전형적인 악의적 브로커 유형

특히, 외식, 패션, 화장품 등 현지 국가에서 인기있고 인지도 있는 상품들의 영역에서 많이 나타나고 있음

보통 100건 이상의 상표를 대량으로 선점하여, 상표권을 원권리자에게 판매하는 것으로 수익을 올리고 있으며, 선출원주의의 허점을 이용해 지
속적으로 수법이 지능화되고 있음

2) 현지 에이전트 또는 협력업체형 상표 브로커

상표를 악의적으로 선점한 주체가 바로 현지의 에이전트, 협력업체, 거래처 또는 내부 직원인 경우

현지 국가에 진출하면서 미처 상표출원을 해놓지 않았는데, 이것을 알게 된 현지 에이전트, 협력업체, 현지 직원 등이 자신의 명의로 상표권을 획
득하면서 발생

내부 직원에 대한 관리가 소홀하거나, 현지 협력업체, 거래처와의 분명치 못하고 모호한 협력 관계 때문에 발생하는 유형

3) 현지 소매상형 브로커

한류가 크게 유행하고 국가간 교류가 활발하게 일어나면서, 한국 제품들에 대한 정보가 인터넷, SNS, TV, 영화 등을 통해 실시간으로 전달되고
있는 상황

특히, 현지 도소매상들은 한국의 최신 유행 제품들에 대한 정보를 실시간으로 접하고 있음

이에 따라, 한국에서 새로운 신제품 브랜드가 출시되면, 등록가능성 여부를 따지지 않고, 바로 현지에 출원하여 상표를 선점하는 경우가 많이 발
생

이러한 유형의 브로커는 실제로 자신이 사업을 영위하면서 상표를 사용하기 때문에 대응하기 상당히 까다로움

나. 상표브로커의 유형 별 대응 방안

1) 기업형 대량 선점 브로커에 대한 대응

이러한 유형의 브로커는 대량으로 타인의 상표를 선점하는 행위 자체가 악의성을 드러내는 것이므로, 브로커의 악의성을 집중적으로 강조하고
입증하는 방향으로 대응하여야 함

기본적으로 상표의 등록 전이라면, 출원 공고 기간을 이용하여 이의신청을 제기하여야 하며, 만약 이미 등록된 상태라면 무효심판을 통해서 선점
된 브로커의 상표를 무력화해야 함.

또한, 대체적으로 기업형 대량 선점 브로커의 경우, 자신이 영위하는 사업에 직접 상표를 사용하는 경우는 드물기 때문에 등록된 지 3년 이상이
경과한 경우라면 불사용취소심판을 적극적으로 고려하여야 함

또한, 기업형 대량 선점 브로커는 상표의 판매 금액을 통해 경제적 이득을 얻고자 하는 자들이므로, 법적 대응과 함께 협상도 병행하여 소송 비용
대비 상표권 매입 비용의 경제성을 계속 비교하며 대응하는 것이 필요함

2) 현지 에이전트 또는 협력업체형 상표 브로커에 대한 대응

이러한 유형의 브로커에 대하여는 일반적으로 WTO/TRIPS 규정에 따라, 원상표 권리자와 에이전트형 브로커 간의 거래 관계 등을 입증할 수 있
다면, 취소심판이나 무효심판의 대상이 될 수 있는 규정이 마련되어 있음

따라서, 상표를 선점한 브로커와의 기존의 거래관계, 고용관계, 협력 관계 등을 입증할 수 있는 자료를 확보하여 취소심판이나 무효심판으로 대
응하여야 함

다만, 기존의 특수관계인의 의한 선점을 금지하는 규정의 경우 대부분 3년에서 5년의 제척기간의 적용을 받기 때문에, 취소심판이나 무효심판의
청구시기를 놓쳐서는 안됨

3) 현지 소매상형 브로커에 대한 대응

이러한 유형의 브로커는 보통 상표권 선점 수량이 많지 않고, 자신이 직접 도소매업, 유통업 등을 영위하기 때문에 대응하기가 매우 까다로움
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4. 온라인 및 오픈마켓 현황 및 침해대응

또한, 대부분 자신의 유통을 직접하고 있기 때문에 불사용 취소심판의 대상이 되기도 어려움

따라서, 이러한 유형의 경우에는 조기에 발견하여 이의신청이나 무효심판으로 대응할 수밖에 없는 경우가 대부분이며, 선점 당한 브랜드의 인지
도를 입증할 수 있는 자료의 확보가 필수적임

이러한 소매상형 브로커의 경우, 상표 이의신청, 무효심판만으로 대응하기 보다는 현지 부정경쟁방지법 등의 법률을 근거로 부정경쟁소송을 병
행하면서 대응하는 것이 효과적일 수 있음

선점 당한 상표 자체의 유무효 여부와 상관없이, 타인의 선사용상표의 명성과 인지도를 부당한 목적으로 편승하고자 하는 행위는 부정경쟁행위
에 해당할 수 있는 경우가 많기 때문

다. 상표의 피선점 사실 발견 시기 별 대응 방안

내 브랜드가 현지에서 악의적 브로커에 의하여 피선점된 사실을 인지한 시점에 따라서, 대응방안이 달라질 수 있음

특히, 등록 전과 등록 후의 대응 방안과 전략이 달라질 수 있으며, 시기에 따른 대응 방안은 아래와 같음

1) 선점된 브로커의 상표가 아직 등록 전인 경우

브로커의 선점 상표가 아직 심사 계류 중이고 등록되기 전인 경우에도 경우에 따라 대응 방안이 달라질 수 있음

내 한국 상표를 먼저 출원해 두었고, 아직 한국 상표출원일로부터 6개월이 경과되지 않은 경우 : 이 경우, 파리조약 상의 조약 우선권을 인정받
을 수 있으므로, 만약 내 한국 상표출원의 출원일이 브로커의 현지 상표출원일보다 앞선다면, 빠르게 조약우선권을 주장하여 현지에 상표출
원을 해야 함. 조약우선권 주장에 의하여 내 출원이 오히려 브로커 출원보다 선출원으로 인정받게 되므로, 브로커 출원을 배제시키고 나의 출
원이 등록받을 수 있음

내 한국 상표를 먼저 출원해 두지 않았거나, 했더라도 한국 상표출원일로부터 이미 6개월이 경과해 버린 경우 : 한국에 먼저 출원해두지 않았
다면 조약 우선권을 주장할 수 없고, 만약 출원을 해놓았다고 하더라도 6개월이 경과하면 조약우선권을 인정받을 수 없어서, 브로커 출원보다
선출원으로 인정받지 못함. 따라서, 이 경우는 출원 공고 후 이의신청을 제기하여 등록을 제지하여야 함

2) 선점된 브로커의 상표가 이미 등록된 경우

이미 브로커의 상표권이 등록이 되었다면, 브로커의 상표권의 효력이 유효하게 발효되고 있는 것으로서, 빠르게 무효심판이나 불사용심판을 제
기하여야 함

다만, 불사용취소심판은 등록된 이후 3년 간의 연속 불사용 상태가 있어야 하므로, 브로커가 해당 상표를 자신의 사업에 사용하고 있다면 제기할
수 없음

또한, 이미 상표가 등록된 경우, 현지에서의 동일한 브랜드를 사용하는 행위는 상표권 침해가 되므로, 현지 진출이나 사업 영위를 잠시 중단해야
할 수 있음

결국 무효심판을 제기하여 브로커의 상표를 무력화시켜야 하며, 이 경우 상표 브로커 대응 전문 변리사 및 현지 대리인을 선임하여 법률 대응 전
략을 철저하게 수립하여야 함

라. 상표 브로커 대응을 위한 무효사유(이의신청 사유)

국가별로 대량 선점형 상표 브로커의 경우, 신의성실원칙이나 상표의 진실한 사용의사를 요구하는 규정에 따라 무효를 시킬 수 있는 규정의 존재
를 살펴야 함

또한, 선점된 브랜드의 인지도, 저명성에 따라서도 무효를 주장할 수 있으므로 이를 입증할 수 있는 자료 확보도 매우 중요함

상표 자체가 도안화되어 있거나, 캐릭터화 되어 있는 경우 저작권의 존재를 주장하여 선권리 침해를 주장할 수 있는 여지가 있으므로 이에 대한
법률 검토를 통하여 무효전략을 수립해야 함

가. 온라인 및 오픈마켓 현황

일본의 대표적인 온라인 및 오픈마켓 현황은 다음과 같음

[표 28] 일본 주요 온라인/오픈마켓

no 명칭 사이트주소 비고

1 �天 https://www.rakuten.co.jp/

- 2020년도의 유통총액은 약 4.5조엔으로 일본 최대 전자상거래 사이트

- 라쿠텐 트래블, 벼룩시장, 라쿠텐24(다이렉트), 라쿠텐세이유네트수퍼 등의 관련 서
비스를 운영하고 있으며, 주요 플랫폼인 「�天市場」만으로도 3조엔 이상의 유통총
액을 보임

2 Amazon https://www.amazon.co.jp/
- 미국 Amazon의 일본 현지법인이 운영하는 전자상거래 사이트

- 일본 내에서의 유통총액이 공개된 바는 없으나, 통판신문사의 추정에 의하면 약 3조
엔 정도의 규모를 보임
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3
Yahoo!
ショッピ

ング
https://shopping.yahoo.co.jp/

- 소프트뱅크와 네이버가 관리하는 지주회사 Z홀딩스주식회사가 운영하는 인터넷쇼핑
몰

- 2019년의 경우 취급액은 약 1.03조엔으로 전년대비 34.5% 증가함

4
メルカリ  
(Mercari,

I nc.)
https://jp.mercari.com/

- 일본에 본사를 두고, 일본과 미국에서 서비스를 제공하고 있는 벼룩시장 앱

- 2020년의 경우 약 0.62조엔으로 전년대비 27.7% 증가함

[표 28] 일본 주요 온라인/오픈마켓

코로나 사태로 인한 행동 제한 및 외출 자체로 전자상거래 규모가 크게 성장하고 있음. 다만 일본의 경우, 전체 상거래 규모에 비하여 전자상거래
화율은 그다지 높은 편은 아님. 경제산업성 조사에 의하면 BtoC-EC의 2019년도 전자상거래화율은 약 6.76%에 불과하며, 성장의 여지는 여전
히 많이 남아 있는 상태임

나. 온라인 및 오픈마켓에서의 IP 침해에 대한 대응

온라인 마켓에서 IP 침해가 있는 경우 온라인 마켓 운영자에게 침해사실을 통보하여 침해품을 제거하도록 요청할 수 있음

온라인 마켓에 대한 신고 절차는 다음 표와 같음

사전준비

URL  신

고

지재권 확보



해당 국가에 필요한 지재권 출원 및 등록증 수령

모니터링



키워드 검색 등을 통한 위조상품 URL 찾기

신고URL 확정



보유한 지재권으로 단속이 가능한지 검증

플랫폼 가입



신고를 원하는 쇼핑몰(L社)의 신고전용 플랫폼 가입

지재권 제출



보유지재권 및 권리자 증명(사업자 등록증 등) 제출 

* 스캔하여 파일형태로 제출가능

플랫폼 심사



제출 지재권 및 신분 증빙서류 유효성 검증 진행 

* 추가검증이 필요할 경우 미통과 처리, 서류보완가능

신고자료 작성



보유한 지재권을 근거로 위조상품 신고자료 작성 

* 영문 혹은 국가별 현지어로 작성

신고



작성자료를 첨부하여 URL 신고

판매자 이의제기 대응



신고한 내용에 대해 판매자가 이의제기 가능 

* 이의제기 접수여부 확인, 접수시 대응

최종차단 확인
최종URL 차단 확인 

* 최종 차단여부는 플랫폼에서 판단
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제3절 주요 분쟁사례

1. 특허제품을 교체하여 재생품을 제조 ·판매하는 행위와 권리의 소진 ·남용의 성립 여부 
(정보기억장치 사건: 도쿄지방재판소 令和  2년 7월 22일/平成  29년(ワ )제40337호)

2. 특허법 제102조 제2항에 있어 이익의 개념과 추정의 복멸 
(이산화탄소함유점성조성물 사건: 지적재산고등재판소 令和  1년 6월 7일/平成  30년(ネ )10063호)

< 온라인 마켓 침해 신고 절차도 >

침해의 증거가 확실한 경우 위 절차에 따른 온라인 마켓의 자체 조치에 의하여 분쟁이 해결되는 경우가 많으나, 온라인 마켓 운영자가 적절한 조
치를 취하지 않는 경우 IP소유자는 민·형사상의 법적 구체조치를 고려할 수 있음

온라인 마켓에서의 IP 침해를 이유로 한 손해배상이나 가처분 등의 법적 구제책은 일반적인 IP 침해에 대한 전통적인 구제책과 동일함

가. 사실관계 및 쟁점

원고가 제조·판매하는 프린트용으로 원고가 제조·판매하는 토너 카트리지(원고 제품)의 재생품을 제조·판매하는 피고들이 재생품을 장착한 때에
토너의 잔량이 「?」로 표시되는 것을 방지하기 위하여, 원고의 토너 카트리지에 부착되어 있는 전자부품(원고 전자부품)인 메모리를 제외하고,
피고의 전자부품(피고 전자부품)인 메모리로 교체한 가운데, 재생품 토너 카트리지(피고제품)으로 제조·판매하는 행위가 원고가 전자부품의 구
조에 관하여 갖는 특허권을 침해하는 행위에 해당하는지 여부

나. 판결의 요지

특허권의 소진에 의하여 특허권의 행사가 제한되는 것은 어디까지나 특허권자등이 일본국에서 양도한 특허제품 그 자체에 한정된다고 해석되므
로, 특허제품인 정보기기장치 그 자체를 교체하는 행위에 대하여는 소모는 성립하지 않는다고 해석됨

본건 각 특허권의 권리자인 원고는 사용한 원고제품에 대하여 토너 잔량이 「?」로 표시되도록 설정한 가운데, 본건 각 특허실시품인 원고전자
부품인 메모리에 대하여 충분한 필요성 및 합리성이 존재하지 않음에도 불구하고, 본건 서환제한조치를 두는 행위에 의하여, 리사이클 사업자인
피고들이 원고전자부품인 메모리의 서환에 의하여 본건 각 특허의 침해를 회피하면서, 토너 잔량이 표시되는 재생품을 제조, 판매 등을 하는 것을
제한하고, 그 결과, 피고들이 해당 특허권을 침해하는 행위에 이르지 않는 한, 토너 카트리지 시장에서 경쟁상 현저히 불이익을 받는 상황을 창출
한 가운데, 해당 각 특허권의 권리침해행위에 대하여 권리행사에 미친 행위라고 인정됨

이러한 원고의 일련의 행위는 이를 전체로 보면, 토너 카트리지의 리사이클 사업자인 피고들이 자신의 토너 전량표시를 한 제품을 유저 등에게 판
매하는 것을 방해하는 것이고, 토너 카트리지 시장에서 원고와 경쟁관계에 있는 리사이클 사업자인 피고들과 그 유저의 거래를 부당하게 방해하
고, 공정한 경쟁을 방해하는 것으로 독점금지법(독점금지법 제19조, 제2조 제9항 제6호, 일반지정 제14항)과 저촉하는 것이라 할 것임

본건 서환제한조치에 의한 경쟁제한의 정도가 큰 것, 같은 조치를 할 필요성이나 합리성의 정도가 낮은 것, 같은 조치는 사용 제품의 자유로운 유
통과 이용 등을 제한하는 것인 것 등의 점도 함께 고려하면, 본건 각 특허권에 근거해 피고제품의 판매 등의 금지를 요구하는 것은 특허법의 목적
인 「산업의 발달」을 저해 또는 특허제도의 취지를 일탈하는 것으로서, 권리의 남용(민법 제1조 제3항)에 해당한다고 할 것임

금지청구가 권리남용으로 허용되지 않는다고 해도, 손해배상청구에 대하여는 별도로 검토하는 것이 필요하나, 원고는 본건 각 특허의 실시품인
전자부품이 포함된 토너 카트리지를 양도등을 하는 것에 의하여 이미 대가를 회수하고 있는 것과 본건 서환제한조치가 없으면 피고들은 본건 각
특허를 침해하는 것 없이 토너 카트리지인 전자부품인 메모리를 서환하는 것에 의하여 재생품을 판매하고 있다고 추인되는 것을 함께 고려하면,
본건에 있어서는 금지청구와 같이 손해배상청구에 대해서도 권리남용에 해당하다고 해석하는 것이 상당함

다. 시사점

피고제품이 특허제품을 전면적으로 교체하는 것을 이유로 권리 소진을 부정하면서, 원고 특허권자가 달리 필요성, 합리성이 낮음에도 불구하고
권리 소진을 방지하는 조치를 하여, 피고가 특허권 침해에 이를 수밖에 없는 상황을 창출하고 있는 것에 착안하여, 원고의 행위는 독점금지법에
위반한다는 이유를 든 가운데 결론으로 원고의 특허권 행사는 권리 남용에 해당한다고 판단함 점을 특징으로 함

가. 사실관계 및 쟁점

이산화탄소함유 점성조성물 발명과 관련하여 2건의 특허권을 갖고 있는 원고(피항소인)이 원고(항소인)들이 제조, 판매하는 탄산팩 화장료(피
고 각 제품)은 상기 각 특허권과 관련한 발명(본건 각 발명)의 기술적 범위에 속하고, 이들의 제조, 판매가 상기 각 특허권의 직접 침해행위에 해당
하는 등을 주장하고, 손해배상등을 요구한 사안

원판결을 침해를 긍정하고 손해액에 관하여는 특허법 제102조 제2항의 추정을 인정하고, 같은 조 제3항의 손해배상액을 인정한 가운데, 피고별
로 높은 금액의 손해액을 인용함

나. 판결의 요지

특허법 제102조 제2항 소정의 침해행위에 의하여 침해자가 받은 이익액은 침해자의 침해품 매출액에서 침해자에게 있어 침해품을 제조·판매하
는 것에 의하여 그 제조판매에 직접 관련하여 추가적으로 필요하게 된 경비를 공제한 한계이익액으로, 그 주장입증책임은 특허권자측에 있는 것
으로 해석해야 함 60



3. 단일한 색채만으로 이루어진 상표의 등록가능성 
(유압셔블 제2사건: 지적재산고등재판소 令和  2년 8월 18일 令和1년(行ケ )제10146호)

으로 해석해야 함

공제해야 하는 경비는 침해품의 제조판매에 직접 관련하여 추가적으로 필요하게 된 것을 말하며, 예컨대, 침해품에 대한 원재료비, 구매비용, 운
송비 등이 이에 해당하고, 관리부문의 인건비나 교통·통신비 등은 통상 침해품의 제조판매에 직접 관련하여 추가적으로 필요하게 된 경비에는 해
당하지 않음

특허법 제102조 제2항에 있어 추정의 복멸에 대하여는 같은 조 제1항 단서의 사정과 같이 침해자가 주장입증책임을 부담하고, 침해자가 얻은 이
익과 특허권자가 받은 침해와의 상당인과관계를 저해하는 사정이 이에 해당한다고 해석됨. 예컨대 특허권자와 침해자의 업무태양 등에 차이가
존재하는 것(시장의 비동일성), 시장에 있어 경합품의 존재, 침해자의 영업노력(브랜드력, 선전광고), 침해품의 성능(기능, 디자인 등 특허발명이
외의 특징) 등의 사정에 대하여, 특허법 제102조 제1항 단서의 사정과 같이, 같은 조 제2항에 대해서도, 이들 사정을 추정복멸의 사정으로 고려할
수 있는 것으로 해석됨. 또한 특허발명이 침해품의 부분만에 실시되고 있는 경우에도, 추정복멸의 사정으로서 고려할 수 있으나, 특허발명이 침
해품의 부분만에 실시되고 있는 것에서 바로 상기 추정 복멸이 인정되는 것은 아니라 특허발명이 실시되고 있는 부분의 침해품 중에서의 평가, 해
당 특허발명의 고객유인력 등의 사정을 종합적으로 고려하여 이를 결정하는 것이 상당함

실시에 대하여 받아야 할 요율은 ① 해당 특허발명의 실제 실시허락계약에서의 실시료율(명확하지 않은 경우에는 업계에서의 실시료 시세)등도
고려하면서, ② 해당 특허발명 자체의 가치, 즉 특허발명의 기술내용이나 중요성, 다른 것에 의한 대체가능성, ③ 해당 특허발명을 해당 제품에 이
용한 경우의 매출 및 이익에의 공헌이나 침해의 태양, ④ 특허권자와 침해자와의 경쟁관계나 특허권자의 영업방침 등 소송에서 드러난 제 사정을
종합고려하여 합리적인 요율을 정해야 함

다. 시사점

특허법 제102조 제2항의 「침해행위에 의한 이익액」과 관련하여 침해자가 잠정적으로 침해행위에는 미치지 않았다고 가정한 경우에 있을 수
있는 재산상태와 비교하여 침해행위에 미친 것으로 실제 도달한 재산상태의 차액이라는 기존의 유력설에 대하여, 침해행위에 의한 이익은 단순
히 특허발명의 실시행위에 의하여 얻은 현실의 이익, 즉, 이것이 특허제품의 제조라면 제조에서 얻은 이익, 판매라면 판매에 의하여 얻은 이익임
을 지칭하고, 따라서 침해가 없었다고 한 경우의 가정적 이익을 공제할 필요는 없다고 해석하여야 함

특허법 제102조 제2항의 「이익」의 개념에 대하여는 일찍이 매출이익에서 판매비와 일반관리비 기타 비용을 공제한 액(순이익)으로 한다는
판결이 다세를 차지하였으나, 이 재판례에서는 침해행위에 있어 침해자가 추가적으로 필요로 한 비용만을 공제한다는 침해자측의 한계이익설을
취한 것이라 할 수 있음

추정의 복멸과 관련하여, 특허법 제102조 제2항에 대해서도 같은 조 제1항 단서와 같이 추정의 복멸과정을 따를 것을 명시하고 있음. 단순히 동
종의 상품이 시장에 존재한다는 것만으로 복멸을 이끄는 것은 아니고, 수요자에게 침해품과 대체가능성이 있는 제품이 시장에 존재한다고 할 수
있는 경우에 한하여 복멸을 인정할 수 있다고 하고 있음

가. 사실관계 및 쟁점

원원고는 색채만으로 구성된 상표에 대하여, 지정상품을 제7류 「유압셔블」로 상표등록출원(본원)을 하였으나 거절결정을 받았기 때문에, 이
에 대하여 불복심판을 청구함과 동시에 본원에 관한 「상표의 상세한 설명」에 기재된 색채명을 「택시 옐로우」에서 「오렌지색」으로 변경
하는 절차보정을 하였음. 피고는 상기 불복심판에 대하여, 「본원상표는 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당하면서 같은 조 제2항의 요건을 구비
하는 것은 아닌」 것을 이유로 「본건 심판의 청구는 성립하지 않는다」는 심결(본건심결)을 하고, 이에 원고는 본건심결의 취소를 구하는 본건
소송을 제기함

나. 판결의 요지

상품의 색채는 예전부터 존재하고, 통상은 상품의 이미지나 미관을 높이기 위하여 적의선택되는 것이고 상품의 색채에는 자연발생적인 색채나
상품의 기능을 확보하기 위하여 필요한 것도 있으므로, 거래 시 필요적절한 표시로 누구나 그 사용을 원하는 것이므로, 원칙적으로 누구나 자유로
이 선택하고 사용할 수 있는 것이라고 할 것이고, 특히, 단일한 색채만으로 이루어지는 상표에 대하여는 같은 호의 상기 취지가 타당한 것으로 해
석됨

같은 조 제1항 제3호에 해당하는 단일한 색채만으로 이루어진 상표가 같은 조 제2항의 사용된 결과 수요자가 누군가의 업무와 관련한 상품 또는
서비스인 것을 인식할 수 있는 것에 해당한다고 하기 위해서는 해당 상표가 사용된 결과, 특정인의 업무와 관련한 상품 또는 서비스인 것을 표시
하는 것으로 수요자 사이에 널리 인식되게 되고, 그 사용에 의하여 자타상품식별력 또는 자타서비스식별력을 획득하고 있는 것이 필요하고, 나아
가, 같은 조 제1항 제3호의 전기 취지에 감안하면, 특정인에 의한 해당 상표의 독점사용을 인정하는 것이 공익상의 견지에서 보아도 허용되는 사
정이 있는 것을 필요로 한다고 해석하는 것이 상당함

본원상표가 사용된 원고의 유압셔블의 판매실적, 점유율 및 광고선전에서 본원상표 또는 본원상표의 색채가 원고의 유압셔블에 사용되고 있는
것은 상당 많은 수요자에게 인식되고 있는 것은 인정되나, 한편, 본원상표는 색채 및 색채가 붙은 위치가 흔한 것으로 그 구성태양은 특이한 것이
라고는 할 수 없는 것, 원고의 유압셔블의 대부분에는 arm부나 차체후반부 등에 저명상표인 「HITACHI」「日立」이란 문자가 붙어 있고, 이
들 문자의 표시에서 원고의 유압셔블의 출처가 실제로 인식되거나 인식될 수 있는 것도 부정할 수 없는 것, 원고에 의한 광고선전은 이에 접한 수
요자에 대하여 본원상표와 원고의 유압셔블과의 사이에 강한 결부가 있는 것까지 인상을 주는 것이라고는 할 수 없는 것, 원고 이외의 복수의 사
업자가 본안상표의 색채와 같은 계열의 색인 오렌지색을 그 차체의 일부에 사용한 유압셔블을 판매하고 있던 것을 종합고려하면 원고에 의하여
본원상표가 사용된 결과 본원상표만이 독립하여 원고의 업무와 관련하는 유압셔블을 표시하는 것으로 수요자 사이에 널리 인식되고 있었다고까
지는 인정할 수 없음

다. 시사점

일본에서 색채상표에 대한 출원을 접수한 2015년 4월부터 2021년 4월 1일까지 색채만으로 이루어진 상표가 출원된 것은 549건이며, 이중 등
록된 것은 8건이며, 이는 모두 복수의 색채가 조합된 상표임
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4. 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제3호의 보호 시기(始期 )(상품 해당성)과 종기(終期 ) 
(지적재산고등재판소 平成  28년 11월 30일/平成  28년(ネ )제10018호)

5. 인물사진의 일러스트화와 복제 ·번안의 성부 
(커피를 마시는 남성 사건: 도쿄지방재판소 平成  30년 3월 29일/平成  29년(ワ )제672호(본소), 平成29년(ワ )제14943
호(반소))

아직 일본에 있어 단일한 색으로 이루어진 상표의 등록에 대하여는 소극적이며, 아직은 독점적응성이 없고 식별력도 없다는 것이 기본적인 입장
으로 보임

가. 사실관계 및 쟁점

원고(항소인)는 컵등에 넣어 사용하는 시험관 모양의 가습기인 X 가습기 1~3을 개발하였음. 원고는 2011년 11월에 개최된 전시회에 X 가습기 1
을, 2012년 6월에 개최된 전시회에 X 가습기 2를 각각 출전하였음. X 가습기 1과 2는 모두 가습기 본체를 외부 전원에 동선으로 접속하는 것에
의하여 전기 공급을 받는 구성을 가졌음. 이후 2015년 1월, 원고는 웹 사이트에서 X 가습기 3을 판매 접수를 시작하였음. X 가습기 3은 가습기 본
체와 USB 단자가 케이블로 접속되고, 이에 의하여 전기 공급을 받는 구성을 가졌음

피고(피항소인)는 2013년 가을경, X 가습기 1 및 2과 같이 컵등에 넣어 사용되는 스틱형상의 가습기인 Y 가습기를 수입하여, 각 거래처에 판매를
개시하였음

원고는 Y 상품의 형태가 X 가습기 1 및 2의 형태에 의거하여 모방한 것으로, Y에 의한 Y 상품의 수입 및 판매는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제3
호의 부정경쟁에 해당한다고 주장하여, 피고에 대하여 Y상품의 수입등의 금지와 손해배상 등을 구하는 소송을 제기하였음

원판결은 3호에 말하는 상품에 해당하기 위하여는 시장에서 유통의 대상이 되는 물건을 이른다고 해석하는 것이 상당하다고 한 가운데, X 가습기
1, 2는 시장에서 유통의 대상이 된 물건이라고는 인정할 수 없으므로 상품에 해당하지 않는다고 하여 청구를 기각함

나. 판결의 요지

부정경쟁방지법 제19조 제1항 5호 イ에서의 「최초로 판매된 날」이 「타인의 상품」의 보호기간의 종기를 정하기 위한 기산일에 불과한 것은
조문의 문언이나 형태모방을 신설한 개정 당시의 입법자 의사에서 명확함. 또한 같은 법에는 「타인의 상품」의 보호기간의 시기를 정하는 명시
적인 규정은 발견되지 않음. 따라서 같은 법은 거래 대상이 될 수 있는 물품이 실제로 판매되고 있는 것을 「타인의 상품」인 것의 요건으로 요구
하고 있다고는 할 수 없음

형태모방의 금지의 취지에 미루어보아, 「타인의 상품」을 해석하면, 이는 자금 또는 노력을 투하하여 거래의 대상이 될 수 있는 것 즉 상품화를
완료한 물품이라고 해석하는 것이 상당하고, 해당 물품이 판매되고 있을 것까지의 필요는 없는 것으로 해석됨

거래의 대상으로 할 수 있는 상품화는 객관적으로 확인할 수 있는 것으로, 또한, 판매를 위한 것이어야 하고, 양산품 제조 또는 양산태세의 정비를
하는 단계에 있을 것까지의 필요는 없다고 해도, 상품으로서의 본래 기능을 발휘할 수 있는 등 판매를 가능하도록 하는 단계에 있고, 그것이 외견
적으로 명확하게 되어 있을 필요가 있다고 해석됨

X 가습기 1이 피복되어 있지 않은 동선에 의하여 전력공급이 이뤄지도록 되어 있는 점에 대하여, 「상품으로서의 모델이 완성하였다고 해도, 판
매에 있어서는 다소의 개변이 필요한 것은 통상의 것이라 생각되며, 사후적으로 이러한 개변의 여지가 있기 때문에 해당 모델이 판매 가능한 단계
에 이르렀단 결과를 좌우하는 것은 아니다」고 하고, X 가습기 1의 피복되어 있지 않은 동선부분을 피복된 코드선으로 치환한 것은 용이한 것으
로 X 가습기 1이 판매가능한 단계에 이르렀다고 인정하고, X 가습기1의 상품 해당성을 긍정함

부정경쟁방지법 제19조 제1항 5호 イ가 정한 3년의 기간은 선행개발자가 투하자본의 회수를 종료하고 통상 기대할 수 있는 이익을 거두는 기간
으로 정해진 것이라고 인정됨. 이러한 취지를 감안해 보면, 보호기간의 시기는 개발, 상품화를 완료하고, 판매가 가능하게 된 단계에 이른 것이 외
견적으로 명확하게 된 때라고 인정하는 것이 상당함. 왜냐하면 이 때부터 선행개발자는 투하자본회수를 개시할 수 있기 때문임

타인의 상품이라 함은 보호를 구하는 상품형태를 구비한 최초의 상품을 의미하는 것이고, 이러한 상품형태를 구비하면서 약간의 변경을 가한 후
속 상품을 의미하는 것은 아님. 그렇다면 보호기간은 항소인 가습기1을 기준으로 산정하여야 함

항소인 가습기 1 및 항소인 가습기 2 형태의 보호기간은 모두 2024년 11월 1일의 경과에 의하여 종료함. 이러한 이유에서 X의 금지청구를 기각
함. 손해배상청구에 대하여는 피항소인의 과실을 인정하여, 피항소인에 의한 선의무중과실의 항변을 받아들이지 않고 일부 인용함

다. 시사점

부정경쟁방지법 제2조 제1항 제3호에서의 상품의 해석을 통하여, 보호의 시기에 대하여 판단함과 더불어 보호 종기의 기산점에 대해서도 기준
을 세운 재판례임

원심 판결은 보호의 시기와 관련하여 「시장에서 유통의 대상이 되는 물건(실제로 유통 또는 적어도 유통의 준비단계에 있는 물건)」을 제3호의
상품으로 해석한 반면, 본 판결에서는 「상품화」가 완료된 물품이라면 「상품」성이 긍정된다고 함

가. 사실관계 및 쟁점

원고는 75점의 사진소재를 수록한 사진소재집 CD(본건 CD)를 판매하고 있으며, 이 본건 CD에는 커피를 마시는 남성이란 제목의 사진소재(본건
사진소재)가 수록되어 있음. 피고는 동인지 이벤트에 소설동인지를 출품하면서, 인터넷 검색으로 얻은 본건 사진소재의 샘플 영상을 참조하여 일
러스트(본건 일러스트)를 그리고, 해당 동인지의 뒤표지에 게재하고, 동인지 이벤트에서 해당 동인지를 50권 판매하였음. 이후 원고는 피고에 의
하여 본건의 사용 사실에 관련하여 연락을 받고, 본건 사진소재의 판매가격의 20배에 해당하는 54만엔의 손해배상 청구등을 하였으나, 피고는
이에 따르지 않았음. 이에 원고는 본건 사진소재에 관한 저작권침해를 이유로 본소를 제기하고 피고는 원고청구의 불법행위해당성을 주장하는
반소를 제기함

하원고는 본건 사진소재가 저작물에 해당하고, 원고가 그 카메라맨으로부터 저작권 양도를 받은 취지를 주장함. 이에 대하여 피고는 본건 사진소
재는 배경, 조명, 광량, 색상 등 어느 것이나 평범하고 흔한 표현으로 저작물에 해당하지 않고, 또한 본건 일러스트와 본건 사진소재와의 유사점은62



제1절 현지대리인

1. 대리인 선정 기준

2. 대리인 정보

재는 배경, 조명, 광량, 색상 등 어느 것이나 평범하고 흔한 표현으로 저작물에 해당하지 않고, 또한 본건 일러스트와 본건 사진소재와의 유사점은
모두 평범하고 흔한 표현이므로 본건 일러스트에서 본건 사진소재의 표현상의 본질적 특징을 직접 감득할 수 없다는 취지를 주장함

나. 판결의 요지

사진은 피사체의 선택·조합·배치, 구도·카메라 앵글의 설정, 셔터 찬스의 포착, 피사체와 광선과의 관계(순광, 역광, 사광 등), 음영법, 색채의 배
합, 부분의 강조·생략, 배경 등의 제요소를 종합해 이루어지는 한 개의 표현이고, 여기에 촬영자등의 개성이 어떤 형태로 표현되어 있으면 창작성
이 인정되고, 저작물에 해당한다고 할 것임

본건 사진소재는 오른손에 커피컵을 쥐고, 약간 좌측으로 고개를 숙이며 커피컵을 입가 부근에 두고 있는 남성을 피사체로 하여 피사체에 좌측 전
면 위쪽에서 빛을 쬐면서 초점을 맞추고, 배경 일부에 기둥과 식물을 포함시키면서 전체로서 희게 흐림으로써 적색기조의 셔츠를 입은 피사체 인
물이 자연스레 강조된 컬러 사진이고, 피사체의 배치나 구도, 피사체와 광선의 관계, 색채의 배합, 피사체와 배경의 컨트러스트 등의 종합적인 표
현에 있어 촬영자의 개성이 표현된 것이라 할 수 있음

본건 일러스트는 A5판 소설동인지의 뒤표지에 있는 3개의 일러스트 공간 중 1개에 어느 인물이 지닌 잡지의 뒤표지로서, 2.6cm 사방 공간에 그
려져 있는 흑백 일러스트로, 배경은 무지의 백색 내지 회색으로 되어 있고, 얇은 흰색 선이 인물의 안면 중앙부를 종단해 있고 문자도 포함되어 있
는 것임

본건 일러스트는 본건 사진소재의 종합적 표현 전체에 있어 표현상의 본질적 특징(피사체와 광선의 관계, 색채의 배합, 피사체와 배경의 컨트러
스트 등)을 지니고 있다고는 할 수 없고, 본건 일러스트는 본건 사진소재의 표현상의 본질적인 특징을 직접 감득시키는 것이라고는 할 수 없음

다. 시사점

사진과 표현형식을 달리 하는 일러스트화가 원 사진의 저작권침해를 구성하는지를 다툰 사안으로, 사진저작물의 표현상의 본질적 특징(창작적
요소)과 피사체와의 관계를 다룬 것이라고도 할 수 있음

본건 일러스트와 같이 기존 저작물에 의거하여 이루어진 재제(再製)가 기존 저작물의 복제 또는 번안에 해당하기 위하여는 해당 재제가 기존 저
작물의 표현상의 본질적 특징, 즉 그 창작적 요소를 직접 감득할 수 있을 정도로 유사한 것을 필요로 함

PART IX  참고자료

[표 29] 현지대리인 선정 기준

업무 및
커뮤니케이션 능력

사건을 수임하게 될 변호사 또는 변리사의 지식재산권 사건의 실적 경험이 어느 정도인가?

복잡한 문의에도 최적의 대응조치를 안내해주는가?

보고를 적시에 하고 고객의 지시에 따라 일을 진행하는가?

고객과의 커뮤니케이션이 쉽게 이루어질 수 있는 언어 능력이 있는가?

당국과의 관계가 좋고, 업계 평가가 좋은가?

서비스 품질

고객이 지적한 문제점을 적시에 개정하기 위해 노력을 하는가?

고객의 요구를 충족하기 위해 최선을 다해 노력 했는가?

오류가 있을 경우 그것을 인정하면서도 수정하는가?

비용

비용청구는 합리적이고 투명한가?

비용을 최대한 억제시키려고 노력하고 있는가?

비용이 고객에게 부담이 될 것 같으면 미리 고지하고 다른 방안을 제안하는가?

미리 견적을 내고 비용 청구는 견적 금액을 초과하지 않는가?

견적을 초과하는 경우 그 이유를 명확하게 설명 했는가?

IP-NAVI 대리인 정보 

IAM Patent 1000 : The World 's Leading Patent Professionals 

IP Stars 분야별 랭킹 
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제2절 기타 관련기관

1. 지식재산권 관련 공적 기관

2. 민간기관

[표 30] 지식재산권 관련 기관

수상관저 지적재산전략본부

내각부 지적재산전략추진사무국

내각부 모방품�해적판대책관계성청 연락회의 모방품�해적판대책

경제산업성（정부모방품�해적판대책종합창구） 지적재산정책／불정경쟁방지

경제산업성（지식재산정책／불정경쟁방지） 지적재산정책／불정경쟁방지

재무성 세관 (세관에 의한 지적재산권침해물품 단속) 국경단속

특허청（모방품대책） 모방품대책

문화청（저작권） 저작권

농림수산성（품종등록） 품종등록, 종묘법

지적재산고등재판소

[표 31] 지식재산권 관련 기관(민간)

단체명 대상 지역 주요 업무

국제지적재산보호포럼(I PPF)   세계 모방품�해적판대책

콘텐츠해외유통촉진기구(CODA)  아시아 해외해적판대책

일본국제무역촉진협회  중국 지식재산권보호에 관한 정보, 세미나

일본상공회의소  일본

일본상표협회(JP-TA)  일본

일본상품화권협회  일본 상품화권정보

일본지적재산협회(JI PA)   일본 특허�침해대책정보

일본지적재산중재센터  일본 분쟁처리

일본변리사회(JPAA)  일본 특허정보

일본변호사연합회  일본 상품화권정보

일본유통자주관리협회  일본 병행수입브랜드품�부정상품대책

부정상품대책협의회(ACA)  일본�아시아 침해대책

변호사지재네트  일본 국경조치

（재）지적재산정보센터(CI PI C)    세계

（재）지적재산연구소(I I P)    세계

（재）일본특허정보기구(Japio)  일본 특허정보
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（재）교류협회(I AJ)도쿄본부   대만

（재）생활용품진흥센터(GMC)  일본

（재）일중경제협회  일본 국경조치

（재）일본국제지적재산보호협회(AI PPI �JAPAN)    일본 일본어

（사）국제상사법연구소  세계

（사）컴퓨터소프트웨어저작권협회(ACCS)  세계

（사）사적녹음보상금관리협회(SARAH)  일본 저작권 Q&A

（사）저작권정보센터(CRI C)   세계 저작권정보

（사）전자정보기술산업협회(JEI TA)   세계

（사）일본음악저작권협회(JASRAC)  일본 음악저작권

（사）일본디자인보호협회  일본

（사）발명협회(JI I I )     일본 발명, 산업재산권제도

[표 31] 지식재산권 관련 기관(민간)
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