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ПРАВО

Товарный знак и
фирменное наименование
Фирменное наименование и товарный
знак — два очень близких понятия, ко�
торые имеют сильные отличия с точки
зрения правовой охраны.

Первое регистрируется в админист�
рации района или города, при этом такое
же фирменное наименование может
быть и в соседнем районе, так как оно
представляет фирму, а не товар. Однако
при вынесении его на этикетку, оно под�
падает под действие закона о товарных
знаках, что полностью соответствует
требованием современных ГОСТов. То
же можно сказать и про использование
наименования фирмы при рекламе по
радио или на телевидении в связи с
конкретным товаром. Поэтому при вы�
боре фирменного наименования, наряду
с его регистрацией, рационально сразу
же рассмотреть вопрос о возможности
его защиты в качестве товарного знака.

Напомним, что наличие фирмы с
каким�либо наименованием не запре�
щает другой организации подать на ре�
гистрацию такое же название в качестве
товарного знака и получить монополь�
ное право на его использование в связи с
определенным товаром. Если раньше в

подобной ситуации организация оказы�
валась в ловушке, то последние измене�
ния в законодательстве предоставляют
некоторую лазейку: если наименование
фирмы получило широкую известность,
то может идти речь об аннулировании
зарегистрированного товарного знака.

Заявка и приоритет
Для регистрации ТЗ в Патентное ведом�
ство подается заявка по установленной
форме. В соответствии с последними из�
менениями заявка подается заявителем
только через патентного поверенного,
зарегистрированного в ведомстве, и не
может быть подана через иное доверен�
ное лицо, как это разрешалось ранее.

Заявка должна содержать:
■ заявление о регистрации обозначе�

ния в качестве ТЗ с указанием заяви�
теля, а также его места нахождения
или места жительства;

■ заявляемое обозначение;
■ перечень товаров, в отношении кото�

рых испрашивается регистрация ТЗ и
которые сгруппированы по классам
Международной классификации то�
варов и услуг (МКТУ) для регистра�
ции знаков;

■ описание заявленного обозначения.

Заявка подписывается заявителем
или патентным поверенным. Датой по�
дачи заявки считается дата поступления
документов в Патентное ведомство ли�
бо, если документы предоставлены не
одновременно, дата поступления по�
следнего из них.

Одним из важнейших понятий для
объекта интеллектуальной собственнос�
ти является приоритет. Его имеет тот
заявитель, который подал заявку на то�
варный знак первым. Приоритет уста�
навливается по дате подачи документов в
Патентное ведомство. Кроме того, при�
оритет может устанавливаться: по дате
подачи первой заявки в государстве�
участнике Парижской конвенции, если
подача заявки в Патентное ведомство
осуществлена в течение шести месяцев с
указанной даты (конвенционный при�
оритет); по дате начала открытого показа
экспоната на международной выставке,
если подача заявки в Патентное ведом�
ство осуществлена в течение шести ме�
сяцев с указанной даты (выставочный
приоритет); по дате международной ре�
гистрации товарного знака в соответст�
вии с международными договорами РФ.

Экспертиза заявки на ТЗ осуществля�
ется Патентным ведомством и включает
формальную экспертизу и экспертизу
заявленного обозначения.

Формальная экспертиза проводится в
течение месяца с даты подачи заявки. В
ходе ее проведения проверяется наличие
необходимых документов, а также их
соответствие установленным требова�
ниям. Патентное ведомство может за�
просить у заявителя дополнительные ма�
териалы, которые должны быть пред�
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ставлены в течение двух месяцев с даты
получения запроса заявителем. Патент�
ное ведомство уведомляет заявителя о
принятии заявки к рассмотрению или об
отказе в принятии ее к рассмотрению.

Второй этап экспертизы — это экс�
пертиза заявленного обозначения —
проводится по завершении формальной
экспертизы. На этом этапе принимается
решение о регистрации знака или об от�
казе в его регистрации. Средний срок
второго этапа экспертизы составляет
один год. Однако в связи с возросшей ак�
туальностью товарного знака резко уве�
личилось число подаваемых заявок и
средние сроки рассмотрения возросли
до 20 месяцев. Поэтому в некоторых слу�
чаях целесообразно заказать ускоренное
исследование на новизну и степень ори�
гинальности ТЗ. Для этого оплачивается
тариф за ускорение.

В случае несогласия с решением
экспертизы заявитель может обжаловать
результаты. Для этого необходимо по�
дать в Палату по патентным спорам в те�
чение трех месяцев со дня получения со�
ответствующего решения возражение.

Возражения, а также протесты про�
тив неправомерной выдачи ТЗ рассмат�
риваются Палатой по патентным спо�
рам, которая заменила собой Апелля�
ционную палату и Высшую патентную
палату.

Лицензии и стоимость
Права на использование ТЗ передаются
только по договору, прошедшему
регистрацию в патентном ведомстве.
Это может быть лицензионный договор
или договор уступки. Все другие
варианты и договоренности являются
незаконными и в любой момент могут
быть аннулированы или непризнанны
патентообладателем и тем более судом.

При заключении лицензионного до�
говора следует обратить внимание на
возможность контроля качества продук�
ции со стороны владельца товарного
знака.

Этот же договор в дальнейшем может
быть использован следующим покупа�
телем при оценке стоимости товарного
знака, взятии его на баланс или вклю�
чении в уставной капитал фирмы.

Авторы статьи выполнили расчеты
стоимости товарного знака, не имею�
щего широкого распространения, — его
стоимость составляет около 6–7 тыс.

долларов. Стоимость товарного знака
«САМСОН» превысила все активы фир�
мы. Товарный знак Coca�Cola оценива�
ется в полмиллиарда долларов, только
лицензии на его использование в от�
дельно взятых странах составляют около
20 млн долларов в год. Стоимость товар�
ных знаков «Столичная» и Smirnoff
составляла около 10 млн долларов, что
вызвало ряд серьезных судебных исков
среди их потенциальных владельцев. В
химической и нефтехимической отрас�
лях наибольшее количество зарегистри�
рованных товарных знаков на свои про�
дукты имеет компания «Лукойл» (более
30). Некоторые наиболее известные
представлены на рис. 1.

Когда вы окажетесь
нарушителем
Никто не может использовать охраняе�
мый в РФ товарный знак без разрешения
правообладателя. Идентичные товарные
знаки могут быть использованы без
предъявления иска от владельца при�
оритетной заявки только при наличии
взаимных договоров и в случае, когда
товарные знаки представлены в не пе�
рекрывающихся областях действия (см.
табл.1).

Нарушением прав владельца товар�
ного знака признается несанкциониро�
ванное изготовление, применение, ввоз,
предложение к продаже, продажа, иное
введение в хозяйственный оборот или
хранение с этой целью товара, обозна�

ПРАВО

Владелец Дата подачи Класс МКТУ

ОАО «Концерн 19.04.2000 03 — бытовая химия
„Калина“» 05 — фармацевтические ветеринарные

            и гигиенические препараты
09 — приборы и инструменты для научных
             целей и т. д.

ОАО «Уральские 21.04.1997 03 — бытовая химия
самоцветы» 35 — реклама, менеджмент в сфере бизнеса

39 — транспортировка, упаковка, хранение товаров
42 — научные и технологические услуги

ОАО «Волжанка», 10.03.2000 29, 30 — кондитерские изделия
г. Ульяновск

Таблица 1. Идентичный знак — МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ

Владелец Дата подачи Регистрация        Класс МКТУ

ОАО «Нэфис Косметикс», 28.11.2003 13.04.2004 03 — бытовая химия
г. Казань

Знак «Миленькая фея» квалифицируется как знак, сходный до степени смешения со знаком
«Маленькая фея», на этом основании Палата по патентным спорам от 21.12.2004 признала
регистрацию товарного знака полностью недействительной

Таблица 2. Знак сходный до степени смешения — МИЛЕНЬКАЯ ФЕЯ

Рис. 1. Наибольшее внимание защите своих брендов из нефтяных компаний уделяет «Лукойл».
Этой фирмой зарегестрировано в «Роспатенте» более 30 торговых наименований

Знаки трех компаний квалифицируются как идентичные. В первом и третьем случае противоречий
не возникает, поскольку области действия знаков не перекрываются (знаки относятся к разным
классам). Между первым и вторым случаем имеется пересечение, поэтому при отсутствии
договоров возможно представление иска от владельца приоритетной заявки
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ченного этим знаком или обозначения,
сходного с ним до степени смешения
(см. табл.2), в отношении однородных
товаров или услуг, а также размещение в
сети интернет, в частности в доменном
имени и при других способах адресации.

Последний пункт введен в новой
редакции закона в связи с интенсивным
развитием интернет�сети. Использова�
ние доменного имени, тождественного
товарному знаку другого лица, может
ввести потребителя в заблуждение отно�
сительно происхождения товаров. Если
же ТЗ получил широкую известность на
рынке, то использование тождествен�
ного обозначения в сети с коммерческой
целью является паразитированием на
деловой репутации правообладателя.
Конечной целью такой деятельности
часто становится продажа доменного
имени владельцу товарного знака. Этот
актуальный вопрос, являясь частным
случаем недобросовестной конкурен�
ции, по всей вероятности, будет иметь
дальнейшее развитие.

В настоящее время можно лишь по�
советовать владельцам товарных знаков
рассмотреть вопрос о регистрации в сети
интернет тождественного доменного
имени.

Закон в новой редакции вводит поня�
тие контрафактной продукции: товары,

этикетки, упаковки этих товаров, на
которых незаконно используется ТЗ или
сходное с ним до степени смешения обо�
значение, являются контрафактными.

Незаконное использование товарно�
го знака влечет за собой гражданскую,
административную и уголовную ответ�
ственность в соответствии с законода�
тельством РФ. Защита прав владельца
знака включает следующие меры: требо�
вание о прекращении нарушения; взыс�
кание причиненных убытков; публика�
ция судебного решения в целях восста�
новления деловой репутации потерпев�
шего; удаление за счет нарушителя с
контрафактных товаров, этикеток, упа�
ковок незаконно используемого товар�
ного знака.

Прекращение действия
товарного знака
Правовая охрана ТЗ прекращается:
■ в связи с истечением срока действия

регистрации товарного знака;
■ на основании решения суда о досроч�

ном прекращении правовой охраны
коллективного знака в связи с ис�
пользованием его на товарах, не об�
ладающих едиными качественными
или иными едиными характеристи�
ками;

■ на основании решения Палаты по
патентным спорам о неиспользова�
нии товарного знака;

■ в случае ликвидации юридического
лица�правообладателя или прекра�
щения предпринимательской деятель�
ности физического лица�правообла�
дателя;

■ в случае отказа от нее правооблада�
теля;

■ на основании решения Палаты по
патентным спорам в случае превра�
щения зарегистрированного товарно�
го знака в обозначение, вошедшее во
всеобщее употребление как обозна�
чение товаров определенного вида;

■ правовая охрана общеизвестного ТЗ
прекращается на основании решения
Палаты по патентным спорам в слу�
чае утраты этим знаком признаков
общеизвестности.
Владелец товарного знака должен

знать, что его знак может быть оспорен в
течение всего срока действия. Любое
заинтересованное лицо может подать в
Палату по патентным спорам возраже�
ние против действия правовой охраны
товарного знака в отношении всех или
части товаров, для которых он зарегис�
трирован, если охрана была предостав�
лена с нарушением требований, установ�
ленных статьями закона. ■


