【의견내용】
1. 본건 상표등록출원 제40-2020-0083824호에 대한 의견제출통지서에 대하여 본 출원인은 아래와 같이 의견을 개진합니다.

2. 본건 상표출원에 대한 거절이유는 본건 상표 도야집이 인용상표(등록번호 제4102911360000호)의 "眞 도야족발 + 도안"과 유사하여 상표법 제34조1항 제7호에 해당된다는 것입니다. 

3. 이와 관련되어 아래의 사항들을 말씀드리고자 합니다.

첫째, 본건 상표 "도야집"에서 '도야'는 도야지를 떠오르게 하여 일체로 관찰된다는 점,

둘째, 음식점업과 관련되어 도야를 포함하는 상표를 가진 음식점이 28개 이상이 존재하여 도야의 식별력이 약한점.

셋째, 현재 본건 상표와 인용상표는 병존하여 상호간에 오인혼동의 염려가 없이 사용되고 있으며, 본건 상표는 적어도 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되고 있고, 독자적인 브랜드력을 키워가고 있다는 점.

4. 우선, 본건 상표에서 '도야'는 도야지를 떠오르게 하여 일체로 관찰됩니다.

(1) 도야지는 돼지를 의미하는 것으로서 (갑) 제1호증에서 보이는 바와 같이 음식점업과 관련되어서는 도야지를 포함하는 상표가 다수개 등록되어있으며 식별력이 없는 것이라 할 것입니다.

(2) 그런데 본건 상표 "도야집"에서 도야는 직관적으로 도야지를 의미하는 것으로 받아들여집니다. 이것은 본건 출원인이 영위하는 음식점은 돼지고기구이 전문음식점으로서, "도야집"이라는 것이 도야지에 단순히 ㅂ이 결합된 것에 불과한 것에 기인한다고 할 것입니다. (이것은 상표심사기준에서 영문표시가 식별력이 없는 것과 극히 유사한 경우 식별력이 없는 것으로 판단하는 것과 같은 논리적 흐름이라고 할 것입니다.)

5. 다음, 현실적으로 도야를 포함하는 상표를 가진 음식점은 28개이상이 존재합니다. 

(1) (갑) 제2호증은 카카오맵과 구글지도검색을 통하여 찾은 것으로서, 음식점과 관련되어 실제로 사용되는 도야를 포함하는 상표들을 보입니다. 보이는 바와 같이, 실거래사회에서 도야, 도야곱창, 도야숯불갈비, 도야낙지, 도야반점, 도야본점, 도야정 등 28개의 상표가 음식점의 상표로서 실제로 사용되고 있습니다. 실제로는 이보다 많은 수의 도야를 포함하는 상표를 가진 음식점들이 존재할 것입니다.

(2) 현실적으로 이와 같이 많은 음식점들이 도야를 포함하는 상표를 사용한다는 것은 '도야'라는 것이 음식점업과 관련되어 식별력이 약하다는 것을 보이는 것이라 할 것이고, 따라서, 본건 상표 도야집에서 도야는 식별력이 약한 것으로서 본건 상표 도야집은 전체로서 관찰된다고 할 것입니다.

6. 현재 본건 상표와 인용상표는 아무런 출처의 오인혼동을 일으키지 않고 병존되어 사용되고 있으며, 본건 상표는 적어도 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되고 있고, 인용상표와는 별개로 독자적인 브랜드력을 키워나가고 있습니다.

(1) (갑) 제3호증은 네이버에서 "도야집"을 검색한 결과입니다. 이 경우, 플레이스(지도)검색부분에서, 본건 상표와 인용상표가 같이 검색이 되고 있습니다. 한편으로, 본건 상표에 대하여 블로그 등에서 많은 수요자들이 본건 상표음식점을 방문한 후기를 올리고 있으며, 그 양이 적지 않습니다. (이와 관련되어 (갑) 제3호증만으로 판단하지 마시고, 심사관님이 직접 네이버에서 "도야집"을 검색하여 주실 것을 간곡히 요청드립니다.)

(2) 본건 상표와 인용상표가 동시에 검색이 되는 상황인데, 현실에서 양 상표 사이의 오인.혼동은 없습니다.

(3) 또한, 본건 상표에 대하여 많은 수요자들이 블로그 등에서 후기 등을 쓰고 있는데, 그 만큼 본건 상표가 수요자들에게 알려졌다고 할 것입니다. 본건 상표는 비록 주지저명까지는 아니라 할지라도 적어도 특정인의 상표로서의 인식되는 정도까지는 이르렀지 않았나 하며, 적어도, 인용상표와 같이 병존하여 사용되면서도 자신만의 인지도를 확보하여 나가고 있다고 할 것입니다. 이것은 현실적으로 양 상표사이에서 출처의 오인혼동이 없다는 것을 보이는 것이라고 사료됩니다.

7, 판례에 따르면『2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도, 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우, 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없으므로, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수 없다( 대법원 1996. 9. 24. 선고 96후153, 96후191 판결, 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결 등 참조)』고 하고 있습니다.

8. 이와 같은 판례의 관점을 따르면, ⅰ) 도야집이라는 것인 돼지고기전문점이라는 음식점과 관련되어 도야가 도야지를 직관적으로 떠오르게 하고, ⅱ) 현실적으로, 도야를 포함하는 상표의 음식점들이 적어도 28개이상이 병존하여 영업을 하고 있으며, ⅲ) 본건 상표와 인용상표는 현실적으로 출처의 오인혼동이 없이 병존(竝存)하여 사용되고 있고, ⅳ) 본건 상표는 인용상표와 오인혼동의 염려가 없이 자신만의 브랜드력을 키워나가고 있는 점들을 고려할 때 본건 상표와 인용상표는 유사하지 않다고 사료됩니다. 

9. 또한 전술한 바와 같이 도야집은 도야의 식별력이 약하여 전체로서 관찰되는 것이며, 이러한 관점에서도 인용상표와는 비유사하다고 사료됩니다.

10. 이와 같이 본건 상표는 인용상표와 비유사하다고 사료됩니다. 그러하오니, 재심사하시어 출원공고결정을 내려주시기 바랍니다.

증거자료:
1. (갑) 제1호증: 음식점업과 관련되어서는 도야지를 포함하는 등록상표들을 보이는 자료
1. (갑) 제2호증: 음식점과 관련되어 실제로 사용되는 도야를 포함하는 상표들을 보이는 자료
1. (갑) 제3호증: 네이버에서 "도야집"을 검색한 결과를 보이는 자료.
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