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к решению Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
коллегии палаты по патентным спорам 
по результатам рассмотрения  заявления 

 

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 

статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами  

подачи  возражений  и  заявлений  и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, 

утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила), 

рассмотрела заявление от 02.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на 

территории Российской Федерации знака по международной регистрации №775131, 

поданное ГОК Реглер- унд Арматурен Гезельшафт мит бешренктер Хафтунг & Ко., 

Германия (далее — лицо, подавшее заявление),  при этом установлено следующее. 

Регистрация знака произведена  Международным  Бюро  ВОИС  17.12.2001  за  

№775131  на  имя van Aaken Developments Ltd Transport Research Laboratory, 

Великобритания (далее – правообладатель). Правовая охрана указанному знаку на 

территории Российской Федерации предоставлена в  отношении товаров и услуг 07, 09, 

42 классов МКТУ, указанных  в перечне  регистрации. 

Знак по международной регистрации представляет собой словесное 

обозначение «VAN AAKEN SMARTBOX», выполненное стандартным шрифтом 

буквами латинского алфавита.  

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.03.2011 о досрочном 

прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по 

международной регистрации №775131 в отношении всех товаров и услуг 09, 42 классов 

МКТУ,  указанных  в перечне регистрации, в связи с его неиспользованием. 

В адрес правообладателя и в адрес его представителя 16.03.2011 в установленном 

порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии  Палаты по 

патентным спорам, назначенной на 25.05.2011. В материалах заявки имеются 

почтовые возвраты из адресов правообладателя и представителя правообладателя. 



 

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 

правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего заявления  представлен 

не был. 

Лицо, подавшее заявление, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 

Кодекса представило материалы, иллюстрирующие его заинтересованность в досрочном 

прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по 

международной регистрации №775131 в отношении товаров и услуг 09, 42 классов 

МКТУ. 

В качестве обоснования заинтересованности представителем заявителя 

отмечается, что немецкая компания является правообладателем  товарного знака 

«SMART BOX» в Евросоюзе, а также намерена использовать на территории Российской 

Федерации свой знак «SMART BOX» по международной регистрации №1017136 в 

отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ. Препятствием для 

предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку 

явился знак по международной регистрации  №775131. Немецкая компания  производит 

электронные системы управления и контроля топлива в резервуарах «SMART BOX 2»,  

«SMART BOX 3»,  «SMART BOX 4». 

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, 

Палата по патентным спорам установила следующее. 

Правовая база для рассмотрения заявления от 02.03.2011 включает  

вышеуказанные Кодекс и Правила. 

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака 

может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для 

индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие 

неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его 

государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным 

лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что 

вплоть  до подачи такого заявления  товарный  знак  не  использовался. 



 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания 

использования товарного знака  лежит на правообладателе. 

В соответствии со статьей 9 Мадридского соглашения о международной 

регистрации знаков (далее – Мадридское соглашение) ведомство страны владельца 

уведомляет Международное бюро интеллектуальной собственности (далее –

Международное бюро), в частности, о передачах прав и других изменениях, 

произведенных в записях о знаках в национальном реестре, если эти изменения касаются 

также международной регистрации. Международное бюро вносит эти изменения в 

Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства 

договаривающихся стран, а также публикует их в своем журнале. 

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем 

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны международной регистрации знака  на территории 

Российской  Федерации  по  причине  его неиспользования, Палата по патентным 

спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны 

международной  регистрации  знака  на территории  Российской Федерации. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 02.03.2011 могла 

руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в 

материалах  заявки  и  информационной  базе  ВОИС.  

На дату рассмотрения заявления правообладатель знака по международной 

регистрации №775131 не предпринимал действий, направленных на уведомление об 

изменении своего наименования или адреса, как это предусмотрено статьей 9 

Мадридского соглашения. 

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и его 

представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по 

извещению правообладателя о поступившем заявлении от  02.03.2011. 

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на                

поступившее заявление,  Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода 

об использовании  указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса 

сроки в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, указанных в регистрации, и, 



 

следовательно, не находит  оснований  для  отказа  в  удовлетворении  заявления  от  

02.03.2011. 

 

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к 

выводу:  

удовлетворить заявление от 02.03.2011 и  досрочно прекратить правовую 

охрану на территории Российской Федерации знака по международной 

регистрации  №775131 отношении всех товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 42 

класса МКТУ. 

 


