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Информационная справка 
Суда по интеллектуальным 
правам: информация  
или инструкция? 

■ Н.А.рАДчЕНко – канд. юрид. наук, патентный поверенный (Москва, ООО «Юридическая 
 фирма «Городисский и партнеры», RadchenkoN@gorodissky.ru)

суд по интеллектуальным правам подготовил информационную 
справку по различным аспектам применения ст. 1483 Гк рФ. 
обозначение, регистрируемое в качестве товарного знака, должно 
обладать различительной способностью. Законодательством 
установлен запрет на регистрацию в качестве товарного знака ряда 
обозначений, не способных выполнять основную функцию товарного 
знака – индивидуализацию товара определенного производителя. в 
справке сформулированы тезисы, определяющие некоторые подходы 
суда при оценке охраноспособности спорного товарного знака. в статье 
приводится теоретический анализ применяемой нормы, ее толкования, 
анализируется правоприменительная практика роспатента и судов.

Суд по 
интел -

лектуальным 
п р а в а м п о 
ре  зультатам 
анализа и об-
общения су-
дебной прак-
тики подго то-
вил ин фор-
м а  ц и о н  н у ю 
справку1 по 
р а з л и ч н ы м 

аспектам применения ст. 1483 ГК РФ, 
раздел I посвя щен применению поло-
жений п. 1 указанной статьи.

Рассматриваемые нормы относятся 

к так называемым абсолютным осно-
ваниям для отказа в регистрации то-
варного знака, когда обозначение не 
способно выполнять индивидуализи-
рующую функцию в силу особенностей 
самого обозначения, не связанных с на-
личием прав третьих лиц. В ходе пред-
варительного обсуждения на научно-
консультативном совете при Суде по ин-
теллектуальным правам правильности 
применения п. 1 ст. 1483 ГК РФ ставился 
вопрос о том, сколько оснований для 

1 Информационная справка, утвержденная 
президиумом Суда по интеллектуальным пра-
вам от 5 апреля 2017 г. № СП-23/10 по резуль-
татам обсуждения с участием членов научно-
консультативного совета при Суде по интел-
лектуальным правам.
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отказа в регистрации товарного знака 
содержится в этом пункте: либо это са-
мостоятельные основания, либо суще-
ствует единственное основание – отсут-
ствие различительной способности, а 
в подпунктах п. 1 приведены примеры 
обозначений, не обладающих  различи-
тельной способностью, что представля-
ется новым в теории и практике охраны 
товарных знаков. 

Приведем содержание п. 1 ст. 1483 
ГК РФ в действующей редакции:

«1. Не допускается государствен-
ная регистрация в качестве товарных 
знаков обозначений, не обладающих 
различительной способностью или 
со стоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употре-
бление для обозначения товаров опре-
деленного вида;

2) являющихся общепринятыми 
сим волами и терминами;

3) характеризующих товары, в 
том числе указывающих на их вид, ка-
чество, количество, свойство, назна-
че ние, ценность, а также на время, 
место и способ их производства или 
сбыта;

4) представляющих собой форму 
то варов, которая определяется ис-
ключительно или главным образом 
свой ством либо назначением товаров.

…
1.1. Положения п. 1 настоящей ста-

тьи не применяются в отношении 
обозначений, которые:

1) приобрели различительную спо-
собность в результате их использо-
вания;

2) состоят только из элементов, 
указанных в подпунктах 1–4 п. 1 на-
стоящей статьи и образующих комби-
нацию, обладающую различительной 
способностью».

В п. 1 ст. 1483 ГК РФ выделены две 
группы обозначений. К первой группе 
относятся обозначения, не обладаю-

щие различительной способностью. 
Вто рая группа объединяет обозначе-
ния, перечисленные в подпунктах 1–4 п. 
1 ст. 1483, которые относятся к области 
публичного права и должны быть сво-
бодны для использования всеми хозяй-
ствующими субъектами, следователь-
но, они не могут быть собственностью 
одного лица. 

Остановимся подробнее на отдель-
ных положениях справки.

1.1. П. 1 ст. 1483 ГК РФ предусмотре-
ны различные основания отказа в ре-
гистрации товарного знака. Возраже-
ние против предоставления правовой 
охраны товарному знаку должно быть 
рассмотрено в пределах заявленного 
основания.

В п. 1.1 справки справедливо отме-
чено, что в п. 1 ст. 1483 ГК РФ приве-
дены отдельные условия охраноспо-
собности товарного знака, и каждое из 
оснований юридически самостоятель-
ное. Однако далее сделан вывод, с ко-
торым трудно согласиться: «Отсутст-
вие различительной способности у 
обозначения может быть мотивиро-
вано в том числе и тем, что обозначе-
ние вошло во всеобщее употребление 
для обозначения товаров определен-
ного вида, является общепринятым 
символом или термином, каким-либо 
образом характеризует товары или 
представляет собой форму товаров». 

По мнению автора, такой вывод не 
согласуется с предшествующим и по-
следующим тезисами справки, в ко-
торых подчеркивается самостоятель-
ность рассматриваемых критериев 
охраноспособности товарного знака.

В ст. 1477 ГК РФ сформулирована 
основная функция товарного знака – 
спо собность индивидуализировать 
то вар. В п. 1 ст. 1483 ГК РФ приведен 
перечень обозначений, которые не 
спо собны индивидуализировать товар 
ли бо в силу того, что они не обладают 
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различительной способностью, либо 
потому, что состоят только из обозна-
чений, которые должны быть свободны 
для использования другими предпри-
нимателями, то есть в п. 1 сформули-
рованы базовые основания для отка-
за в регистрации, закрепленные в ст. 
6quinquies B.2 Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности.

Под различительной способностью 
принято понимать свойство обозначе-
ния, позволяющее потребителю отли-
чать товары одного производителя от 
аналогичной продукции других произво-
дителей. Как уже неоднократно отмеча-
лось в публикациях автора2, Парижская 
конвенция выделяет такие обозначения 
в самостоятельную категорию (в терми-
нологии Парижской конвенции – «лише-
ны отличительных признаков»). При 
этом к двум другим категориям, в от-
ношении которых существует запрет на 
регистрацию в качестве товарных зна-
ков, отнесены обозначения, носящие 
описательный характер (указания ка-
чества, количества, назначения, стои-
мости, места происхождения продуктов 
и времени их изготовления), и обозна-
чения, представляющее собой родовое 
имя с учетом постоянной торговой прак-
тики конкретной страны. 

Безусловно, обозначения последних 
двух категорий не способны выполнять 
функцию товарного знака, но не в связи 
с отсутствием различительной способ-
ности, а потому, что такие обозначения 
в силу своей специфики относятся к об-
ласти публичного права. Напомним по-
яснения из комментария Г.Боденхаузена 
(подпункт «д» к ст. 6quinquies B.2)3: под 
обозначениями, лишенными каких-либо 
отличительных черт, понимаются обо-

2 http://ipcmagazine.ru/legal-issues/acquired-
distinctiveness-is-it-possible

3 Боденхаузен Г. Парижская конвенция по 
ох ране промышленной собственности: Коммен-
тарий. М.: Прогресс, 1977. С. 134.

значения, состоящие из цифр или букв; 
или знак слишком прост (звезда, корона 
или одна буква), или слишком сложен 
(создает впечатление орнамента или 
украшения данного изделия или явля-
ется лишь надписью, рекомендующей 
покупать или пользоваться таким изде-
лием); или данный знак широко исполь-
зуется, или же – хо тя он и не состоит ис-
ключительно из описания или родового 
имени – он не может помочь отличить 
изделия одних предприятий от изделий 
других, даже если включить в него до-
полнительные элементы. 

Свидетельством того, что обозначе-
ния, указанные в подпунктах 1–4 п. 1 ст. 
1483 ГК РФ, относятся к области публич-
ного права, являются сами формули-
ровки этих норм: «вошедшие во всеоб-
щее употребление», «общепринятые 
символы и термины», «описательные 
обозначения, являющиеся характери-
стикой товаров» и т.п., то есть обозна-
чения, используемые в хозяйственной 
деятельности разными производителя-
ми однородной продукции. Такие обо-
значения, в отличие от обозначений, от-
носящихся к категории «не обладающие 
различительной способностью» – про-
стых букв, цифр, простых геометриче-
ских фигур или сложных орнаментов и 
т.д., несут в себе смысловую нагрузку и 
обладают определенной информатив-
ностью, направленной на потребителя. 
Однако, будучи отнесенными к области 
публичного права, они не способны вы-
полнять индивидуализирующую функ-
цию товарного знака, так как должны 
быть свободными для использования 
в хозяйственной деятельности всеми 
заинтересованными субъектами. Таким 
образом, обозначения, перечисленные 
в п. 1 ст. 1483 ГК РФ, имеют разную при-
роду, а объединяет их неспособность 
выполнять индивидуализирующую фун-
к цию товарного знака, сформулирован-
ную в ст. 1477 ГК РФ. 

Дела судебные www.patentinfo.ru
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Если при рассмотрении спора уста-
новлено, что заявленное на регистра-
цию в качестве товарного знака обо-
значение или уже зарегистрированный 
товарный знак подпадает под действие 
подпунктов 1–4 п. 1 ст. 1483, то есть яв-
ляется описательным или термином и 
т.п., то, по нашему мнению, нет необ-
ходимости, так же как и нет правовых 
оснований, квалифицировать такое 
обозначение как не обладающее раз-
личительной способностью, хотя такая 
тенденция прослеживается не только в 
судебных актах, но и в решениях Рос-
патента. Учитывая, что не обладающие 
различительной способностью обозна-
чения могут ее приобрести в отноше-
нии продукции конкретного лица в силу 
длительного, интенсивного и, что очень 
важно, единоличного использования 
(подпункт 1 пункта 1.1 ст. 1483 ГК РФ), 
представляется нежелательным приме-
нение этого положения к обозначени-
ям, отнесенным к области публичного 
права (эта позиция подробно изложе-
на автором в статье «Приобретенная 
различительная способность – всегда 
ли это возможно?» (см. сноску 2). И это 
еще один аргумент против отнесения 
обозначений, перечисленных в под-
пунктах 1–4 п. 1 ст. 1483, к категории 
обо значений «не обладающих различи-
тельной способностью».

Как отмечено в справке, ее п. 1.1 из-
ложен по мотивам постановлений пре-
зидиума Суда по интеллектуальным 
правам, однако анализ перечисленных 
судебных актов показал несоотноси-
мость сделанных в этом пункте выводов 
и существа рассмотренных дел. 

Так, в делах СИП-546, СИП-547, 
СИП-548 рассматривался вопрос об от-
несении обозначения «Black Russian» 
(«Черный русский») к категории описа-
тельных или наименованию вида това-
ра. Суд отказал в признании этого обо-
значения таковым, считая только слово 

«коктейль» указанием на вид (наиме-
нование) товара, несмотря на то, что 
информация именно о коктейле «Black 
Russian» («Черный русский») с его ре-
цептурой содержалась во многих источ-
никах, в том числе специализирован-
ных, что являлось, исходя из методи-
ческих рекомендаций Роспатента и сло-
жившейся ранее практики, достаточным 
для отнесения этого обозначения к ка-
тегории описательных. 

В рассматриваемых судебных актах 
указано на недоказанность Роспатен-
том факта утраты обозначением «Black 
Russian» («Черный русский») различи-
тельной способности. 

С такой позицией трудно согласить-
ся, так как, во-первых, это обозначение 
обладало различительной способно-
стью в отношении товара «коктейль» и 
не утратило ее, являясь оригинальным 
названием товара. Однако в силу дли-
тельного использования разными субъ-
ектами хозяйственной деятельно сти в 
одном сегменте рынка оно не спо соб-
но выполнять индивидуализиру ющую 
функцию товарного знака в отно шении 
продукции только одного из производи-
телей коктейля. во-вторых, в указан-
ных делах рассматривался вопрос об 
отнесении спорных обозначений к ка-
тегории описательных, и при наличии 
соответствующих доказательств нет 
оснований истребовать доказательства 
утраты обозначением различите льной 
способности.

Следует отметить, что в п. 1.3, 1.4 
справки есть отсылка к постановлению 
по делу СИП-31/20154 (об охраноспособ-
ности обозначения «Лофт»), которое не 
упоминается в п. 1.1 справки, в то время 
как в этом судебном акте ясно видна 
позиция суда в отношении понимания 
подпунктов 1–4 п.1 ст. 1483 ГК РФ как 

4 http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e0355cb1-
01bf-4a18-bbbd-2e2c021d9cfb/SIP-31-2015_ 
20150727_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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самостоятельных оснований для отказа 
в регистрации товарного знака (см. с. 
10–13 постановления).

1.2. Оценка обозначения на соответ-
ствие требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ 
производится исходя из его восприятия 
рядовым средним потребителем соот-
ветствующего товара в Российской Фе-
дерации – адресатом товаров, для ин-
дивидуализации которых зарегистриро-
ван товарный знак или испрашивается 
его регистрация.

В данном пункте справки сформу-
лирована необходимость оценки за-
явленного обозначения или товарного 
знака на соответствие п. 1 ст. 1483 ГК 
РФ исходя из его восприятия средним 
потребителем – адресатом товаров. И 
с этим нельзя не согласиться. Однако в 
подкрепление этого тезиса приведены 
те же судебные акты в связи с оспарива-
нием товарных знаков «Black Russian», 
«Черный русский» (постановления пре-
зидиума Суда по интеллектуальным 
правам от 23 марта 2015 г. по делу № 
СИП-546/2014 и от 3 апреля 2015 г. по 
делу № СИП-547/2014), выводы которых 
представляются неубедительными в 
части непринятия в качестве доказа-
тельств известности названия коктей-
ля «Black Russian» («Черный русский»), 
возникшей в результате длительного 
его использования до даты приоритета 
барменами – лицами, приготавливаю-
щими и продающими коктейль. Можно 
провести аналогию с лекарственными 
препаратами, когда устанавливается 
известность не только среди конечных 
потребителей – больных людей, но и 
среди медицинских работников, на-
значающих препарат к применению, а 
также среди аптекарей.

В случае с коктейлем именно нали-
чие названия коктейля «Black Russian» 
(«Черный русский») в винной карте за-
ведения приведет к нарушению прав на 
товарный знак. В этой связи для сохра-

нения баланса интересов при оспарива-
нии такой регистрации знание бармена-
ми названия коктейля и его рецептуры 
является не только не менее важным, 
чем аналогичные знания конечного по-
требителя, заказывающего коктейль в 
баре, а возможно, и более важным, так 
как именно бармену необходимо знать 
рецептуру напитка, который заказывает 
его клиент.

Именно такая позиция нашла отра-
жение в очередном споре, касающем-
ся обозначения «Black Russian» (реше-
ние от 12 июля 2016 г. по делу № СИП-
150/2016, постановление президиума 
Суда по интеллектуальным правам от 
17 октября 2016 г.): и Роспатентом, и 
судом были приняты во внимание ре-
зультаты двух соцопросов, подтверж-
дающих известность коктейля с таким 
названием и среди барменов, и среди 
потребителей коктейля (подробный 
анализ сложившейся ситуации в связи 
с оспариванием товарного знака «Black 
Russian» был проведен автором в соав-
торстве с В.Ю.Джермакяном в статье «О 
видовых наименованиях товаров, вклю-
чающих придуманное название»5).

Необходимо также прокомментиро-
вать содержание последнего абзаца п. 
1.2 справки, включающего два предло-
жения, а именно: 

«… при рассмотрении Судом по ин-
теллектуальным правам дел № СИП-
546/2014 и СИП-547/2014 было обраще-
но внимание на то, что в отношении 
товара «коктейли» адресную группу 
потребителей составляют конечные 
покупатели – лица, которые приобре-
тают коктейли».

Выше уже было выражено сомне-
ние относительно приемлемости такого 

5 Радченко Н.А., Джермакян В.Ю. О видо-
вых наименованиях товаров, включающих 
при думанное название//http://ipcmagazine.ru/
private-opinion/on-the-species-names-of-the-
goods-including-the-invented-name
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подхода в определении адресной груп-
пы в отношении товара «коктейль», и 
действительно, в последующем при 
рассмотрении аналогичных дел пози-
ция суда была скорректирована.

«В связи с этим отмечено, что до-
казательства, относящиеся к обос-
нованию ассоциативных связей, воз-
ни кающих лишь у барменов – лиц, про-
да ющих коктейли, сами по себе ас-
со ци ативные связи адресной группы 
по требителей подтверждать не мо-
гут (постановления президиума Суда 
по интеллектуальным правам от 23 
мар та 2015 г. по делу № СИП-546/2014 
и от 3 апреля 2015 г. по делу № СИП-
547/2014)».

во-первых, такой вывод представ-
ляется очевидным, поскольку резуль-
таты опроса, полученные в отношении 
одной адресной группы, нельзя автома-
тически распространить на другую ад-
рес ную группу, и, во-вторых, в указан-
ных судебных актах подобная аргумен-
тация отсутствует, поэтому они не под-
тверждают такой вывод. 

1.3. Оценка обозначения на соответ-
ствие требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ 
производится исходя из восприятия 
это го обозначения потребителями в от-
ношении конкретных товаров, для кото-
рых предоставлена или испрашивается 
охрана, а не товаров, однородных им, 
или любых товаров.

В связи с данной формулировкой не-
обходимо остановиться на следующих 
двух аспектах:

наличие или отсутствие различи-
тельной способности (в понимании, 
изложенном автором в комментарии 
к п. 1.1 справки) устанавливается не-
зависимо от товаров и услуг, для ко-
торых предназначено обозначение, 
по скольку, если обозначение трудно-
произносимо или слишком сложно для 
запоминания, на это обстоятельст-
во никак не может повлиять пере-

чень товаров и услуг. И только соот-
ветствие обозначения требованиям, 
установленным подпунктами 1–4 п. 1 
ст. 1483 ГК РФ, то есть является ли 
оно простым наименованием това-
ра, или термином, используемым в 
оп ределенной сфере деятельности, 
или формой определенного товара, 
или обозначение указывает на ту или 
иную характеристику товара (услу-
ги) и т.д., устанавливается примени-
тельно к товарам и услугам, для ко-
торых предполагается регистрация и 
дальнейшее использование обозначе-
ния, и такой подход представляется 
логичным и очевидным;

слова «…, а не товаров, однород-
ных им, или любых товаров» в форму-
лировке тезиса являются лишними.

Представляется очевидным, что, 
на пример, описательность товарного 
зна ка (является ли он указанием на 
вид товара, его наименованием) устана-
вливается в отношении товаров, кото-
рые указаны в перечне, и никогда это 
не делалось в отношении однородных 
товаров, тем более невозможно уста-
навливать описательность в отношении 
любых товаров. Подтверждение этому 
– постоянно цитируемый в судебных 
актах и приведенный во втором абза-
це п. 1.3 справки тезис из п. 3 Рекомен-
даций Роспатента6 об описательности 
одного и того же обозначения в отноше-
нии одних товаров, его ложности в от-
ношении других и возможной фантазий-
ности в отношении третьих. Пожалуй, из 
категории описательных характеристик 
в отдельную группу можно выделить ха-
рактеристики, носящие хвалебный ха-
рактер, например, красивый, дешевый, 
которые применимы к любым товарам.

1.4. Оценка обозначения на соответ-

6 Рекомендации по отдельным вопросам экс-
пертизы заявленных обозначений, утвержден-
ные приказом Российского агентства по патен-
там и товарным знакам от 23 марта 2001 г. № 39.
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ствие требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ, 
по общему правилу, производится исхо-
дя из восприятия обозначения потреби-
телями на конкретную дату – дату пода-
чи заявки на государственную регистра-
цию этого товарного знака в Роспатент.

Бесспорный тезис, поскольку оцен-
ка охраноспособности заявленного 
обозначения или зарегистрированного 
товарного знака согласно и отечествен-
ной, и зарубежной практике произво-
дится на дату подачи заявки по всем 
абсолютным и относительным основа-
ниям, а не только по п. 1 ст. 1483 ГК РФ. 
И было бы удивительно, если бы судеб-
ная практика пошла по иному пути. 

В отношении судебных актов, при-
веденных в п. 1.4 справки, следует от-
метить, что постановление президиума 
Суда по интеллектуальным правам от 
19 марта 2014 г. по делу № СИП-161/ 
2013 по сути рассматриваемого в нем 
вопроса не связано с содержанием 
определения Верховного суда Россий-
ской Федерации от 8 июля 2015 г. № 
300-ЭС15-6682, несмотря на то, что оба 
судебных акта были приняты в рамках 
одного дела (подробно см. в коммента-
рии к п. 1.5 справки).

1.5. В удовлетворении возраже-
ний против предоставления правовой 
охраны товарному знаку, мотивиро-
ванных его несоответствием требова-
ниям п. 1 ст. 1483 ГК РФ, может быть 
отказано на основании представленных 
правообладателем в Роспатент дока-
зательств, свидетельствующих о при-
обретении спорным товарным знаком 
различительной способности на дату 
подачи возражений. Утрата обозначе-
нием различительной способности по-
сле государственной регистрации то-
варного знака не является основанием 
для удовлетворения возражений про-
тив предоставления правовой охраны 
товарному знаку, мотивированных его 
несоответствием требованиям п. 1 ст. 

1483 ГК РФ.
В п. 1.5 справки, посвященном прак-

тике применения п. 1 ст. 1483, с учетом 
положений девятого абзаца п. 2 ст. 1512 
ГК РФ необходимо остановиться на со-
держании следующих тезисов.

четвертый абзац п. 1.5 справки: 
«Данная норма направлена, в частно-
сти, на недопущение признания недей-
ствительным предоставления право-
вой охраны товарному знаку, не имев-
шему различительной способности 
на момент его государственной ре-
гистрации в качестве товарного 
зна ка, но впоследствии (в том числе 
с учетом интенсивности использова-
ния товарного знака) приобретшему 
такую способность. Исходя из этого, 
правовая охрана такого товарного 
знака сохраняется, даже если на мо-
мент государственной регистрации 
товарного знака он не соответство-
вал условиям охраноспособности».

В связи с данной формулировкой 
снова возникает вопрос: что же пони-
мается под фразой «не имевшему раз-
личительной способности»?

Если имеется в виду классическое 
понимание обозначений, относящихся 
к данной категории (что маловероятно, 
исходя из подходов, рекомендуемых в 
п. 1.1 справки), то при добросовестном 
единоличном интенсивном использова-
нии правообладателем обозначение 
мо жет приобрести различительную 
спо  собность в период вплоть до пода-
чи возражения, и его правовая охрана в 
ка честве товарного знака должна быть 
со хранена, несмотря на отсутствие раз-
личительной способности на дату пода-
чи заявки на регистрацию этого товар-
ного знака.

Если же к категории не обладаю-
щих различительной способностью от-
носить, как предлагается в справке, и 
обозначения, которые перечислены в 
подпунктах 1–4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, то 
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представленные правообладателем 
доказательства интенсивного исполь-
зования обозначения, относящегося к 
области публичного права, не должны 
привести к сохранению правовой охра-
ны такого товарного знака, поскольку 
это неизбежно приведет к нарушению 
законных интересов других участников 
рынка. 

С учетом изложенного вызывает 
сомнение расширительный вывод о 
воз можности учета обстоятельств ис-
пользования товарного знака, «… да же 
если на момент государственной ре-
гистрации товарного знака он не со-
ответствовал условиям охрано спо-
соб ности», к которым (условиям охра-
носпособности) относятся, как извест-
но, и положения подпунктов 1–4 п. 1 ст. 
1483 ГК РФ. 

Предпоследний абзац п. 1.5 справ-
ки: «Для товарных знаков, соответ-
ствовавших п. 1 ст. 1483 ГК РФ, с уче-
том абзаца девятого п. 2 ст. 1512 ГК 
РФ возможен учет обстоятельств, 
сложившихся после государственной 
регистрации товарного знака, в том 
числе на дату подачи возражения, но 
только для установления тех обстоя-
тельств, которые имели место при 
регистрации товарного знака (напри-
мер, для уяснения цели регистрации 
товарного знака с учетом его после-
дующего использования)».

Данный тезис, как отмечено в по-
следнем абзаце п. 1.5 справки, осно-
ван, в частности, на постановлении 
пре зидиума Суда по интеллектуальным 
правам от 19 марта 2014 г. по делу № 
СИП-161/2013 (определением Верхов-
ного суда Российской Федерации от 8 
июля 2015 г. № 300-ЭС15-6682 в пере-
даче кассационной жалобы для рассмо-
трения в судебном заседании судебной 
коллегии по экономическим спорам 
Верховного суда Российской Федера-
ции отказано).

Прежде всего следует отметить, что 
в ходе рассмотрения дела № СИП-161/ 
2013 было принято множество судебных 
актов, в том числе и потому, что рассма-
тривался не только иск о признании ре-
шения Роспатента недействительным, 
но и заявление о возмещении судебных 
расходов. По результатам рассмотре-
ния этого заявления суд вынес опреде-
ление, обжалование которого дошло до 
Верховного суда Российской Федера-
ции и завершилось определением от 8 
июля 2015 г. № 300-ЭС15-6682, то есть 
рассмотренная Верховным судом Рос-
сийской Федерации жалоба не касалась 
оспаривания постановления президиу-
ма Суда по интеллектуальным правам 
от 19 марта 2014 г. по делу № СИП- 
161/2013. Следовательно, нет основа-
ний утверждать, что позиция Суда по 
интеллектуальным правам по вопросам 
охраноспособности спорного товарного 
знака и применимости положений п. 1 
ст. 1483 ГК РФ поддержана Верховным 
судом Российской Федерации.

Также требует особого внимания тот 
факт, что постановление президиума 
Суда по интеллектуальным правам от 
19 марта 2014 г. по делу № СИП-161/2013 
было вынесено до вступления в силу (1 
октября 2014 г.) Федерального закона 
от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ, которым 
ст. 1512 ГК РФ была дополнена новым, 
девятым, абзацем в п. 2, в связи с чем 
в указанном судебном акте нет ссылки 
на эту норму, и он не может быть по-
ложен в основу сформулированного в 
п. 1.5 тезиса. 

Формулировка самого тезиса, в кото-
ром речь идет о товарных знаках, соот-
ветствовавших требованиям п.1 ст. 1483 
ГК РФ, вызывает вопросы. Для чего тре-
буется «уяснение цели регист рации 
то варного знака», да еще «с учетом 
его последующего использования»? 
Ка кие возникшие на дату подачи воз-
ражения обстоятельства позволяют 
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ус тановить обстоятельства, которые 
су ществовали при регистрации охрано-
способного товарного знака? И почему 
не на дату подачи заявки? Может быть, 
речь идет о недобросовестности при 
регистрации товарного знака?

Содержание рассматриваемого те-
зиса не соответствует тому, что было 
очень четко и исчерпывающе сформу-
лировано в решении Суда по интеллек-
туальным правам от 25 декабря 2013 г. 
по делу № СИП-161/2013 в результате 
всесторонней оценки обстоятельств 
дела на основе законов формальной 
логики, а именно:

«…при рассмотрении возражений 
должна осуществляться проверка 
правомерности регистрации товар-
ного знака, а не проводиться анализ 
обстоятельств, которые препятст-
вовали бы регистрации в случае, если 
бы регистрация осуществлялась в мо-
мент рассмотрения возражений».

«…Таким образом, при рассмотре-
нии возражений против правовой ох-
раны товарного знака подлежала про-
верке правомерность регистрации 
это го товарного знака, то есть дол-
жны были исследоваться только те 
обстоятельства, которые сущест-
во вали на момент регистрации, испо-
льзоваться та информация, которая 
могла быть получена на момент реги-
страции товарного знака».

«…при рассмотрении возражений 
против предоставления правовой ох-
раны товарного знака могут предо-
ставляться дополнительные сведе-
ния, однако это такие сведения, кото-
рые существовали, но не были учтены 
на момент проведения экспертизы за-
явки на регистрацию товарного знака, 
а не сведения, которые отсутство-
вали на момент экспертизы заявки и 
появились позднее, были выявлены на 
момент подачи возражений.

Исследование при рассмотрении 

возражений информации и сведений, 
отсутствующих в доступных источ-
никах на момент регистрации товар-
ного знака (сведений, которые не про-
сто не были учтены, но и не могли 
быть учтены при производстве экс-
пертизы) и которые имеются в до-
ступных источниках на момент пода-
чи возражений и представляются по-
дателем возражений в их обоснование, 
не соответствует вышеприведенным 
нормам права и нарушает стабиль-
ность гражданского оборота, в том 
числе связанного с объектами интел-
лектуальных прав.

Иное толкование вышеприведен-
ных норм означало бы, что использу-
ющийся в гражданском обороте в те-
чение длительного периода времени 
товарный знак может быть аннулиро-
ван в связи с появлением в доступных 
источниках информации сведений о 
ранее не известном населенном пунк-
те».

Полагаем полезным взять на воору-
жение именно такой подход и мотива-
цию при рассмотрении дел с примене-
нием положений п. 1 ст. 1483 в сово-
купности с нормой девятого абзаца п. 2 
ст. 1512 ГК РФ: воспользоваться этими 
нормами может правообладатель оспа-
риваемого знака для сохранения его ре-
гистрации в силе, если в возражении 
доказано отсутствие различительной 
способности у спорного знака на дату 
подачи заявки. 

1.6. Оценка на соответствие требо-
ваниям п. 1 ст. 1483 ГК РФ производится 
в отношении конкретного обозначения в 
том виде, в котором оно зарегистриро-
вано или заявлено на государственную 
регистрацию.

Тезис п. 1.6 справки не подтвержден 
содержанием упомянутых в справке 
судебных актов (постановления пре-
зидиума Суда по интеллектуальным 
правам от 15 декабря 2014 г. по делу 
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№ СИП-572/2014 (определением Вер-
ховного суда Российской Федерации 
от 13 апреля 2015 г. № 300-ЭС15-1994 
в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании су-
дебной коллегии по экономическим спо-
рам Верховного суда Российской Феде-
рации отказано) и от 23 июля 2015 г. по 
делу № СИП-35/2015). В данных делах 
вопрос использования в измененном 
виде не рассматривался, так же как и 
не проводился анализ доказательств в 
отношении измененного обозначения, 
а не зарегистрированного товарного 
знака. В связи с этим какие-либо выво-
ды в этой части в указанных судебных 
актах отсутствуют. Судами устанавли-
валось, является ли обозначение «Лес-
ная ягода» описательным в отношении 
товаров 5 и 30 классов МКТУ.

Более того, по нашему мнению, 
нет необходимости в предложенной в 
п. 1.6 формулировке, поскольку пред-
ставляется очевидным для всех спе-
циалистов, что при разрешении споров 
устанавливается охраноспособность 
именно зарегистрированного товарно-
го знака или заявленного на регистра-
цию обозначения, а не какого-то иного, 
отличающегося от охраняемого или за-
явленного обозначения. А допускаемая 
законодательством в целях сохранения 
правовой охраны возможность исполь-
зования товарного знака с незначитель-
ными изменениями не имеет отношения 
к оценке охраноспособности спорного 
обозначения и касается лишь споров о 
досрочном прекращении охраны в связи 
с неиспользованием. 

1.7. Сама по себе длительность ис-
пользования конкретного обозначения 
до даты подачи заявки на товарный знак 
разными лицами не свидетельствует об 
отсутствии у данного обозначения раз-
личительной способности.

С этой формулировкой следует со-
гласиться, тем более если иметь в виду 

различительную способность в класси-
ческом понимании: обозначения, напри-
мер, «Окский» для хлебобулочных изде-
лий, «Черный русский»/«Black Russian» 
для коктейля, «Наполеон» для торта 
или «Ризоплан» для бактериальных и 
биологических препаратов, фунгицидов, 
являются оригинальными для соответ-
ствующей продукции и не перестали 
быть таковыми даже при длительном 
интенсивном использовании разными 
производителями. Представляется, что 
именно изначальная оригинальность 
обозначения способствует его актив-
ному использованию разными произво-
дителями для однородной продукции. 
Однако в силу такого использования эти 
обозначения нельзя зарегистрировать 
в качестве товарного знака, поскольку 
они уже не могут выполнять индивиду-
ализирующую функцию, то есть инди-
видуализировать товар лишь одного из 
многих производителей этой продукции.

В подтверждение сформулирован-
ного тезиса в п. 1.7 справки дана ссылка 
на постановление президиума Суда по 
интеллектуальным правам от 6 февра-
ля 2015 г. по делу № СИП-537/2014. 

В этом судебном акте отмечена не-
доказанность Роспатентом вхождения 
обозначения «Ризоплан» во всеобщее 
употребление как обозначения товара 
определенного вида, либо что оно яв-
ляется общепринятым символом и тер-
мином в отношении испрашиваемых то-
варов, либо словесным обозначением, 
характеризующим названные товары, 
в том числе указывающим на их вид, 
качество, количество, свойство, назна-
чение, ценность, а также время, место, 
способ производства или сбыта, либо 
представляющим собой общепринятую 
форму товаров (заметьте, довольно 
странное требование в отношении сло-
весного обозначения), которая опреде-
ляется исключительно или главным об-
разом свойством, назначением товара 
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либо его видом. Полагаем, что наимено-
ванием товара в данном деле являют-
ся «препараты бактериальные; препа-
раты биологические» и «фунгициды», 
как указано в перечне товаров заявки, а 
обозначение «Ризоплан» представляет 
собой оригинальное название этого то-
вара. Действительно, по мнению суда, 
обозначение «Ризоплан», несмотря на 
длительное использование разными 
про изводителями, не превратилось в 
одно из обозначений, перечисленных 
в п. 1 ст. 1483 ГК РФ, однако далее суд 
сделал вывод, являющийся тезисом п. 
1.7 справки. 

Из этого можно заключить, что в дан-
ном деле суд рассматривал обозначе-
ния, перечисленные в подпунктах 1–4 
п. 1 ст. 1483 ГК РФ, как обозначения, 
не обладающие различительной спо-
собностью, с чем автор не может со-
гласиться по причинам, неоднократно 
изложенным, в том числе в коммента-
риях к п. 1.1, 1.5 и в первом абзаце к п. 
1.7 справки.

Соглашаясь с тезисом п. 1.7 справ-
ки, полагаем обоснованным с учетом 
фактических обстоятельств признавать 
такие обозначения как, например, «Ок-
ский» для хлеба, не способными выпол-
нять индивидуализирующую функцию 
в силу использования разными произ-
водителями для маркировки одного и 
того же товара, то есть признавать та-
кие обозначения не соответствующи-
ми ст. 1477 ГК РФ. Именно такую пози-
цию занял суд в деле № СИП-687/20147 
в связи с регистрацией обозначения 
«Метаризин», являющегося одним 
из оригинальных названий для това-
ра «инсектициды» (известны и другие 
оригинальные названия инсектицидов, 
как, например: «Фитоверм», «Адмирал», 

7 http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/86765844-
529a-45fb-b67a-9218178b2027/SIP-687-2014_ 
20150209_Reshenija_i_postanovlenija.pdf

«Банкол», «Ле пидоцид» и т.п.8).
Аналогичный вывод можно сделать 

в отношении обозначения «Беломор-
канал», которое, будучи оригинальным 
для табачной продукции, обладает раз-
личительной способностью в контексте 
подходов, изложенных ранее. Представ-
ляется, что именно привлека тельность 
обозначения, определенные свойства 
маркируемой им продукции (крепость и 
низкая цена), а не только централизо-
ванное размещение на фабриках гос-
заказа, привели к использованию обо-
значения «Беломорканал» раз ными 
производителями на протяже нии дли-
тельного времени. Такое испо льзование 
привело к устойчивой ассо циации по-
требителем этого обозначе ния с опре-
деленными свойствами то вара, а не с 
товаром конкретного про изводителя, и, 
следовательно, к неспособности этого 
обозначения выполнять индивидуали-
зирующую функцию то варного знака 
(постановление от 31 мая 2013 г. по делу 
№ А40-72928/12-26-632).

Обозначение «Бергштайн», зареги-
ст рированное в качестве товарного зна-
ка для колбасных изделий, также обла-
дает различительной способностью, но 
в силу установленного при оспаривании 
регистрации факта использования (до 
даты приоритета товарного знака) раз-
личными производителями колбасной 
продукции обозначения «Бергштайн» в 
качестве названия сорта колбасы, оно 
не может выполнять основную функ-
цию товарного знака – индивидуализи-
ровать эти товары, производимые юри-
дическими лицами или индивидуаль-
ными предпринимателями, то есть не 
соответствует ст. 1477 ГК РФ. И в этом 
случае, по мнению автора, также нет 
необходимости говорить об утрате обо-
значением «Бергштайн» различитель-
ной способности. Такой подход пред-

8 https://floralworld.ru/insecticid.html
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ставляется объективным и не «кале-
чащим» устоявшиеся понятия.

1.8. При оценке обозначения на со-
ответствие требованиям п. 1 ст. 1483 
ГК РФ не учитываются обстоятельства, 
связанные с личностью лица, испраши-
вающего правовую охрану.

Как отмечено в последнем абзаце 
этого пункта справки, аналогичная по-
зиция высказана в постановлении пре-
зидиума Суда по интеллектуальным 
правам от 23 июля 2014 г. по делу № 
СИП-322/2013. По сути, это единствен-
ный судебный акт на сегодня, имеющий 
такие формулировки, которые и состав-
ляют содержательную часть рассматри-
ваемого пункта. Для уяснения некото-
рых формулировок требуется изучение 
истории дела. Для наглядности приве-
дем по частям текст п. 1.8:

«Различительная способность 
пред ставляет собой свойство обозна-
чения, устанавливаемое исходя из ас-
социативных связей потребителя в 
связи с этим обозначением».

В этом тезисе автора беспокоит упо-
минание ассоциативных связей: анализ 
судебной практики показал, что все 
чаще суд указывает на необходимость 
их доказывания. Следует определить-
ся с тем, как должны быть установлены 
ассоциативные связи, возникающие у 
потребителей, и что из себя могут пред-
ставлять соответствующие доказатель-
ства, кроме как результаты репрезента-
тивных социологических опросов?

Какие ассоциативные связи надо 
устанавливать и зачем при экспертизе 
таких обозначений, которые по опре-
делению не обладают различительной 
способностью, как, например,

 или  или  

или  или ?

И когда речь идет о слишком про-
стом или слишком сложном обозначе-
нии, это означает, что оно не вызывает 
у потребителя никаких устойчивых ас-
социаций, позволяющих его запомнить. 
Только при длительном единоличном 
использовании заявителем-правообла-
дателем (и это должно быть подтверж-
дено документально) у потребителя 
может сформироваться ассоциативная 
связь между производителем и его то-
варом, маркированным подобным обо-
значением, что и позволяет его зареги-
стрировать в качестве товарного знака.

«Обстоятельства, относящиеся 
к субъекту, испрашивающему охрану, 
не могут свидетельствовать об ас-
социативных связях потребителей в 
связи с обозначением. Так, не может 
приниматься во внимание, производит 
ли этот субъект товары, в отноше-
нии которых испрашивается правовая 
охрана товарному знаку».

Прежде всего, отметим, что при ре-
шении вопроса о приобретении обозна-
чением различительной способности 
именно обстоятельства, связанные с 
личностью, должны быть учтены, когда 
в результате длительного и интенсив-
ного использования заявителем такого 
обозначения для маркировки товаров 
потребитель научился выделять эту 
продукцию среди однородной и ассо-
циирует ее с конкретным лицом – зая-
вителем. Именно в этом случае заяви-
телю необходимо доказывать наличие 
ассоциативных связей, а соответствую-
щему органу – устанавливать обстоя-
тельства, которые позволяют зареги-
стрировать в качестве товарного знака 
обозначение, изначально не обладав-
шее различительной способностью.

«Если вывод об отсутствии раз-
личительной способности обозначе-
ния ошибочно делается на основании 
оценки обозначения применительно к 
конкретному заявителю, а не на осно-
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вании оценки самого обозначения и 
то варов, в отношении которых ему 
предоставляется правовая охрана 
в качестве товарного знака, могут 
быть нарушены права третьих лиц. 

Следовательно, этот вывод при-
ведет к невозможности регистрации 
такого обозначения в качестве то-
варного знака, в том числе добросо-
вестными производителями продук-
ции, на протяжении длительного вре-
мени фактически использовавшими 
та кое обозначение».

Рассмотрим содержание этих двух 
предложений последовательно и про-
комментируем их. 

относительно первого предложе-
ния. во-первых, как уже отмечалось в 
комментарии к п. 1.3 справки, наличие 
или отсутствие различительной способ-
ности устанавливается независимо от 
товаров и услуг, для которых предна-
значено обозначение.

во-вторых, в случае вывода об от-
сутствии различительной способности 
обозначение не будет зарегистрирова-
но в качестве товарного знака, и, соот-
ветственно, права третьих лиц никак не 
могут быть нарушены ни отказным ре-
шением Роспатента как на стадии экс-
пертизы, так и при рассмотрении возра-
жения против предоставления охраны, 
ни соответствующим решением суда.

в-третьих, вывод об отсутствии 
различительной способности приме-
нительно к заявителю возможен в си-
туации, когда заявитель (правообла-
датель) представлял доказательства 
использования им этого обозначения, 
но они не были признаны достаточными 
для установления факта приобретения 
обозначением различительной способ-
ности в отношении товаров (услуг) зая-
вителя (правообладателя).

относительно второго предложе-
ния. Прежде всего, возникает вопрос: 
как вывод об отсутствии различитель-

ной способности, тем более сделан-
ный на основании оценки обозначения 
применительно к конкретному заявите-
лю, может повлиять на результат рас-
смотрения заявок других заявителей, 
которые добросовестно использовали 
это же обозначение? Как известно, де-
лопроизводство по заявкам осущест-
вляется Роспатентом независимо друг 
от друга. 

Следует еще раз обратить внима-
ние на то, что приобретение различи-
тельной способности возможно только 
в случае единоличного использования 
этого обозначения заявителем-право-
обладателем, и это имеет концепту-
альное значение. В случае, когда обо-
значение используется несколькими, 
как отмечено в справке, добросовест-
ными производителями, то, даже если 
каждый представит увесистые доказа-
тельства использования, ни за одним 
из них не должно быть закреплено ис-
ключительное право на это обозначе-
ние, во-первых, чтобы не нарушать ба-
ланс интересов этих производителей, 
и, во-вторых, постольку, поскольку это 
обозначение в силу указанного исполь-
зования многими производителями на 
аналогичной продукции не способно 
выполнять функцию товарного знака.

«В случае если подача заявки на то-
варный знак была недобросовестной, 
правовая охрана конкретному обозна-
чению не может быть предоставле-
на исходя из положений ст. 10 ГК РФ 
или ст. 10 bis Парижской конвенции, но 
не на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ. 
При этом такая недобросовестность 
может быть учтена при рассмотре-
нии как дел об оспаривании отказа в 
предоставлении правовой охраны то-
варному знаку, так и дел об оспарива-
нии решений Роспатента, принятых 
по результатам рассмотрения возра-
жений».

Из этих тезисов можно предполо-
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жить, что Роспатенту предлагается 
рас сматривать вопросы недобросове-
ст ности в связи с подачей заявки на 
ре гистрацию товарного знака, что, как 
из вестно, не относится к его компетен-
ции. Для признания действий заявителя 
по регистрации товарного знака недо-
бросовестными существует специально 
предусмотренная законодательством 
процедура. 

Дело № СИП-322/2013, положенное в 
основу п. 1.8 справки, касалось попытки 
регистрации в качестве товарно го знака 
так называемого советского зна ка – эти-
кетки для папирос «Беломор ка нал», ко-
торая использовалась с 30-х гг. прошло-
го столетия производи телями табачной 
продукции (более 10 фабрик) и продол-
жает использоваться по сей день тремя 
табачными фабриками. Данное обстоя-
тельство однозначно свидетельствует 
о невозможности идентификации про-
дукции конкретного производителя с по-
мощью заявленного обозначения, так 
как оно ассоциируется с определенным 
качеством и свойствами табачной про-
дукции и не способно выполнять функ-
цию товарного знака, предписанную ст. 
1477 ГК РФ, – выделять товары конкрет-
ного производителя среди однородной 
продукции (см. комментарии по п. 1.7 
справки), несмотря на то, что всегда 
об ладало и сейчас обладает различи-
тельной способностью, то есть узнава-
емо, запоминаемо и ассоциируется с 
табачной продукцией. 

История рассмотрения дела № СИП-
322/2013 и мотивация принятых судеб-
ных актов еще раз дают основания по-
ставить вопрос об использовании по-
нятия «отсутствие различительной 
способности» к категории обозначений, 
перечисленных в подпунктах 1–4 п. 1 ст. 
1483 ГК РФ. По мнению автора, в ана-
логичных ситуациях было бы целесооб-
разно применять ст. 1477 ГК РФ, которая 
позволяет оценить обозна чение, как не 

способное выполнять основную функ-
цию товарного знака, если до подачи 
заявки на регистрацию товарного знака 
оно использовалось в гражданском обо-
роте разными производителя ми для 
маркировки однородной продук ции.

По мнению автора, преждевременно 
рассматривать позицию, сформулиро-
ванную в деле № СИП-322/2013 и при-
веденную в п. 1.8 справки, в качестве 
образца для Роспатента или суда в ана-
логичных ситуациях, тем более что, как 
отмечено выше, это единственное дело, 
в котором такая позиция применялась. 

1.9. Малоизвестные географические 
наименования, которые не воспринима-
ются рядовым, средним потребителем 
как место производства конкретного то-
вара, не охватываются запретом, уста-
новленным подпунктом 3 п. 1 ст. 1483 
ГК РФ.

В обоснование данного тезиса при-
ведена та же ссылка, что и в п. 1.4 и 1.5 
справки (на постановление президиума 
Суда по интеллектуальным правам от 
19 марта 2014 г. по делу № СИП-161/ 
2013 и определение Верховного суда 
Российской Федерации от 8 июля 2015 г. 
№ 300-ЭС15-6682), и отношение к этой 
ссылке автором подробно изложено в 
комментарии к п. 1.5 справки. 

Содержательная часть рассматри-
ваемого пункта состоит из цитат, за-
имствованных из п. 2.4 Рекомендаций 
Роспатента (см. сноску 6), и, таким об-
разом, постановление президиума по 
делу № СИП-161/2013 свидетельствует 
об актуальности положений этих реко-
мендаций и сегодня.

Необходимо также отметить, что 
содержание четвертого абзаца п. 1.9, 
касающегося понятий в области гео-
графии – континент, экватор, мериди-
ан, параллель, горы, море, океан и т.д., 
не поддерживает тезис п. 1.9 справки. 
Это обусловлено тем, что перечислен-
ные понятия в области географии и по-
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добные им не могут быть восприняты 
потребителем как место производства 
товара в силу нереальности (неправдо-
подобности) такого расположения. Их 
принято относить к категории фанта-
зийных обозначений, и поэтому на них 
не распространяется установленный 
подпунктом 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ запрет 
на регистрацию в качестве товарного 
знака.

Представляется закономерным ци-
тирование в судебных актах тезисов 
справок, утвержденных постановлени-
ем президиума Суда по интеллектуаль-
ным правам, и это подтверждается су-
дебной практикой последних двух лет. 
В связи с этим при подготовке справок, 
обобщающих судебную практику, была 
бы желательна тщательная проработка 
материала, положенного в основу фор-
мулируемых тезисов, проведение опре-
деленной оценки корректности ссылок 
на судебные акты. Желательно, чтобы 
сами тезисы были лаконичны, понятны 
и убедительны. Полагаем, что именно 
для обеспечения единообразия в тол-
ковании и применении норм права был 
начат этот замечательный проект Суда 
по интеллектуальным правам, форму-
лирующего в информационных справ-

ках результаты анализа и обобщения 
судебной практики.
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