1

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 18.08.2006, поданное ООО «Минаев и партнеры» (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №247437, при этом установлено следующее.

Регистрация №247437 товарного знака «ПЛАНТАГЛЮЦИД» по заявке №2001730636/50 с приоритетом от 09.10.2001 произведена 28.05.2003 на имя Закрытого акционерного общества «ВИФИТЕХ» (далее - правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ – биологические препараты для фармацевтических целей; болеутоляющие средства; микстуры; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; настойки эвкалипта для фармацевтических целей; сборы лекарственных трав; сиропы для фармацевтических целей; таблетки для фармацевтических целей; травы лекарственные; фармацевтические препараты; химико-фармацевтические препараты; химические препараты для медицинских целей; химические препараты для фармацевтических целей. 

В поступившем 18.08.2006 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что указанная регистрация товарного знака «ПЛАНТАГЛЮЦИД» произведена в нарушение пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон). 

Возражение мотивировано следующими доводами:

- медицинский термин «Плантаглюцид» (PLANTAGLUCIDUM) был известен ранее правообладателю, так как данный термин употреблялся во всех известных справочниках;

-    данное обозначение много лет использовалось при производстве и реализации препарата по всему Советскому союзу и вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 

-  оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ: микстуры; настойки эвкалипта  для  фармацевтических целей, не имеющих отношения к лекарственному средству «плантаглюцид»;

- правообладатель не является разработчиком лекарственного препарата «плантаглюцид» и не имеет регистрационного удостоверения  Минздрава РФ. 

В качестве приложения к возражению были представлены следующие документы:

1) Регламент производства гранул плантаглюцида  от 4.01.72 на 1 л.;

2) Временная фармакопейная статья ВФС 42 – 42 – 72 на препарат Плантаглюцид  на 3л.; 

3) Фармакопейная статья ФС 42 – 266 – 72 на гранулы плантаглюцида на 3л.;

4) Фармакопейная статья ФС 42 – 1816 – 82 взамен ФС 42 – 266 – 72 на 5л.;

5) Промышленный регламент производства гранул плантаглюцида ПР 64 – 0411 – 35 – 87 на 1л.;

6) Перечень препаратов, зарегистрированных в Советском союзе и выпускаемых фирмой «Здоровье» до 1992г. на 1л.;

 7) М.Д. Машковский «Лекарственные средства», Москва, «Медицина», 1977, с. 328;

8) М.Д. Машковский «Лекарственные средства», Москва, «Медицина», 1993, с. 408; 

9) сведения с 01.01.1994 г. по 31.12.2004 г. о поставках медпрепарата Плантаглюцид российским фирмам; 

10) регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ № П № 014877/01-2003 от 02.04.2003. 

Ознакомленный в установленном порядке с возражением от 18.08.2006 правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам выразил мнение о том, что доводы лица, подавшего возражение, не являются основанием для признания правовой охраны словесного товарного знака «ПЛАНТАГЛЮЦИД» по свидетельству №247437 недействительной.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002   №166-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” и с учетом даты приоритета 09.10.2001 оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989 и введенные в действие 29.02.96 (далее - Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.(1.1) Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

-    реалистические или схематические изображения товаров, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; 

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило,  простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров. 

Согласно абзацам 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида. 

Согласно подпункту (1.3) пункта 2.3 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ПЛАНТАГЛЮЦИД», не имеющее смыслового значения и выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 5 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что оспариваемый товарный знак «ПЛАНТАГЛЮЦИД» является обозначением, которое вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона регистрация обозначений в качестве товарного знака не осуществляется при одновременном наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение должно было длительное время применяться для одного и того же товара различными производителями независимо друг от друга, в результате чего должно войти во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.


При этом существенным условием является характер применения обозначения, а именно: должно наблюдаться систематическое использование обозначения в качестве названия товаров определенного вида. Размещение обозначения на упаковке товара должно явным образом информировать покупателя, что речь идет о простом обозначении нового вида продукции.


В этой связи лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо документов, позволяющих судить о применении обозначения в указанном качестве.

Представленные документы позволяют установить, что на лекарственное средство «ПЛАНТАГЛЮЦИД» были разработаны временная фармакопейная статья  ВФС 42 – 42 – 72[2], а также фармакопейные статьи ФС 42 – 266 – 72  и ФС 42 – 1816 – 82 [3-4]. Для производства указанного товара был разработан промышленный регламент [5]. При этом следует отметить, что временная фармакопейная статья [2] содержит лишь информацию, что «…препарат Плантаглюцид, представляющий собой смесь полисахаридов, получаемый из листьев подорожника большого (Plantago major L. семейства Plantaginaceae) и применяемый в качестве лекарственного средства». Фармакопейные  статьи [3-4] содержат указание на гранулы плантаглюцида, применяемые в качестве лекарственного средства. 

В отношении представленных выписок из справочников лекарственных средств [7-8] следует отметить, что в специальных медицинских изданиях публикуются сведения о лекарственных препаратах и их характеристиках. Поэтому сам факт включения того или иного лекарства в перечень лекарственных средств, публикуемых в специальной справочной литературе, однозначно не свидетельствует о том, что обозначение, используемое для маркировки лекарственного средства, перешло в категорию вошедшего во всеобщее употребление.

Вместе с тем, в возражении отсутствуют документально подтвержденные сведения о том, что на российском рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака длительное время присутствовал товар, маркированный оспариваемым знаком «ПЛАНТАГЛЮЦИД» и произведенный различными независимыми друг от друга производителями. Более того, материалы возражения содержат указание только на одного производителя медпрепарата «Плантаглюцид гранулы» - ОАО «Фармацевтическая фирма «Здоровье», преобразованная в последующем в ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», г. Харьков, Украина, о чем свидетельствует справка за подписью коммерческого директора ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» об отгрузке товара в Российскую Федерацию в период с 01.01.1994 по 31.12.2004[9].

Материалы возражения не содержат документальных данных, свидетельствующих о восприятии обозначения «ПЛАНТАГЛЮЦИД» в качестве простого наименования товара, а также о производстве такого товара различными производителями в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в силу чего нет оснований для признания указанного обозначения видовым понятием.

В возражении также отсутствуют какие – либо обоснования того, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемое обозначение зарегистрировано для товаров 5 класса МКТУ (микстуры, настойки эвкалипта для фармацевтических целей), не имеющих отношения к лекарственному средству «Плантаглюцид», необходимо отметить следующее.

Поскольку материалами возражения не доказано, что обозначение «Плантаглюцид» является видовым понятием, описывающим товар и его характеристики, нет оснований для вывода о том, что это обозначение несет информацию в отношении самого товара. 

Что касается того, что регистрация оспариваемого знака произведена на юридическое лицо, не являющееся разработчиком лекарственного средства  «Плантаглюцид» и не имеющее  регистрационного удостоверения Минздрава Российской Федерации, то указанное не является препятствием  для предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку не относится к основаниям для отказа  в его регистрации. 

 Таким образом, материалами возражения не доказано, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №247437 предоставлена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 6 Закона. 

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам

                                           решила:

отказать в удовлетворении возражения от  18.08.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ПЛАНТАГЛЮЦИД» по свидетельству №247437
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