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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в 

действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее 

– Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и 

их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом 

Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 

(далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 10.06.2008, поданное от 

имени ООО «М2М телематика», Москва (далее – лицо, подавшее заявление) о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№268240, при этом установлено следующее. 

Регистрация комбинированного товарного знака со словесными 

элементами «ШТУРМАН SHTURMAN» по заявке №2003708163/50 с 

приоритетом от 18.04.2003 произведена 06.05.2004 в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за 

№268240. Товарный знак зарегистрирован на имя ЗАО «ШТУРМАН ВМ», 

Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 37 

классов МКТУ, указанных в перечне.  

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, 

заявленное комбинированное обозначение включает словесные и 

изобразительные элементы. Изобразительный элемент, расположенный в 

левой части знака, представляет собой схематическое изображение самолета 

черного цвета, заключенного в овал, также черного цвета, и оставляющего 

след в виде узкой горизонтальной полосы красного цвета. В правой части 

знака над горизонтальной полосой расположен словесный элемент 

«ШТУРМАН», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского 

алфавита. Под полосой размещен словесный элемент «SHTURMAN», также 

выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.  

В Палату по патентным спорам 10.06.2008 поступило заявление о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ШТУРМАН 

SHTURMAN» по свидетельству №268240 в отношении всех указанных в 
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перечне регистрации товаров и услуг по причине его неиспользования в 

течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления. 

На заседании коллегии, состоявшемся 06.04.2009, лицом, подавшим 

заявление, были представлены документы, касающиеся  заинтересованности 

в подаче такого заявления. Кроме того, был скорректирован объем 

требований по заявлению. Так, испрашивается досрочное прекращение 

правовой охраны товарного знака по свидетельству №268240 по причине его 

неиспользования в отношении товаров 09 класса МКТУ, за исключением 

товаров «домашние кинотеатры», а также услуг 37 класса МКТУ, за 

исключением услуг «инсталляция домашних кинотеатров». 

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с 

заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам (22.10.2009) 

представил отзыв по мотивам указанного заявления, доводы которого сводятся 

к следующему: 

- правообладатель производит диммеры и другие блоки для систем 

управления умным домом и интеллектуальным заданием; 

- для серийного выпуска этих приборов в 2004 году были разработаны 

ТУ 6589-001-18419797-04, получены сертификаты соответствия, 

подтверждающие соответствие приборов требованиям нормативных 

документов, ГОСТов; 

- приборы, выпускаемые правообладателем, установлены и 

эксплуатируются в московском аэропорту Домодедово, в крупнейшем 

боулинге Санкт-Петербурга, а также офисах компании Лукойл, Роснефть, 

ТНК-ВР, в коттеджных поселках, жилых домах, в торговых центрах и др.;  

- правообладатель проводит активную работ по продвижению своей 

продукции до потенциального потребителя. Начиная с 2003 года ЗАО 

«ШТУРМАН ВМ» является постоянным участником специализированной 

международной выставки «HI-TECH HOUSE»; 

- имеется сайт с доменным именем www.shturman.net, на страницах 

которого любой желающий может получить исчерпывающую информацию о 

компании и о ее продукции, а также можно найти информацию о системных 
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функциях устройств, выпускаемых правообладателем, каждая из функций, 

как самостоятельно, так и в различных комбинациях, может быть обеспечена, 

при дополнительной установке к процессору блоков, датчиков, сигнальных 

устройств и т.д.; 

- разработан принципиально иной вид продукции: программно-

аппартный навигационный комплекс - универсальный бесплатформенный 

инерциальный навигационный блок (БИНС); 

-словесные элементы товарного знака по свидетельству №268240 

представляют собой фирменное наименование правообладателя, доменное 

имя его сайта, используются на официальных бланках, в деловой переписке. 

В отзыве указано также, что правообладатель не имеет доказательств 

использования товарного знака в отношении следующих товаров 09 класса 

МКТУ: «блоки магнитной ленты (компьютеры); карандаши электронные 

(элементы дисплеев); принтеры; кабели электрические; кабели коаксиальные; 

кабели оптико-волоконные» и поэтому согласен на досрочное прекращение 

правовой охраны товарного знака в отношении этих товаров 09 класса 

МКТУ. 

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшейся 

05.11.2009, правообладателем было представлено дополнение к отзыву на 

заявление, доводы которого сводятся к следующему: 

- устройства управления умным домом марки «ШТУРМАН 

SHTURMAN» включают в себя программируемый контроллер-исполнитель, 

процессор, в который загружается программа, обеспечивающая работу 

устройства в целом с выполнением требуемых функций. На устройство 

дополнительно устанавливаются блоки, датчики, сигнальные устройства, 

которыми управляет программируемый контроллер-исполнитель; 

- по существу данное устройство является компьютером, главной 

частью которого является процессор, производимый правообладателем; 

- прибор в целом, и его составные части представлены в перечне 

товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный 

знак по свидетельству №268240.  
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В подтверждение изложенных доводов правообладателем были 

представлены следующие материалы:  

- копия справки о регистрации доменного имени SHTURMAN.NET на 1 

л. [1]; 

- распечатка с сайта http://shturman.net, касающаяся технических 

характеристик Системы Управления «Shturman D12SS20» на 2 л. [2];  

- копии сертификатов соответствия, выданных ЗАО «ШТУРМАН ВМ» 

на устройства питания осветительных приборов электронных музыкальных 

систем «Диммер-Штурман», «Диммер-D10V05», «Диммер-D12SS20», 

«Диммер-D2V06», «Диммер-R2V07» на 2 л. [3]; 

- журнал «ТЕХ КОМ технологии комфорта» №1/2008№1(03) на 77 л. 

[4]; 

- рекламные проспекты Системы Управления «Shturman D12SS20», 

устройства «Диммер SHTURMAN D10V05» на 7 л. [5]; 

- материалы договора №272 от 28.11.2006 на поставку комплекта 

«D12SS20» компании ООО «ЭЛЕКОМ» на 20 л. [6]; 

- материалы договора №002/Р-06 от 01.04.2006 на поставку комплекта 

«D12SS20» компании ООО «Инстал Про» на 6 л. [7]; 

- материалы договора №D12-07/02 от 02.02.2008 на поставку комплекта 

«D12SS20» компании ООО «АНТАРЕКС» на 24 л. [8]; 

- материалы договора №1/10 от 01.05.2006 на производство компанией 

ООО «ОптСнабТорг» партии изделий из комплектующих и по чертежам ЗАО 

«Штурман ВМ» на 20 л. [9]; 

- материалы договора 1/12 от 20.09.2006 на производство компанией 

ООО «Моторшоп» партии изделий из комплектующих и по чертежам ЗАО 

«Штурман ВМ» на 15 л. [10]; 

- инструкция по применению регулятора мощности (диммер) R2V07 

R2Vo7LUX на 4 л. [11]; 

- копии страниц официального каталога пятой международной выставки 

«HI-TECH HOUSE 2006» на 4 л. [12]; 
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- копии страниц официального каталога третьей международной 

выставки «HI-TECH HOUSE 2004» на 4 л. [13]; 

- копии страниц официального каталога четвертой международной 

выставки «HI-TECH HOUSE 2005» на 4 л. [14]; 

- каталог седьмой международной выставки «HI-TECH BUILDING & 

HOUSE 2008» на 154 стр. [15]; 

- инструкция по установке и применению диммера «SHTURMAN» 

D12SS20 на 24 л. [16]; 

- акт о принятии ЗАО «Штурман ВМ» участия в выставочных 

мероприятиях «HI-TECH BUILDING» от 20.10.2009 на 1 л. [17]; 

- копия договора №344 от 10.11.2005 на изготовление компанией ООО 

«ДАЛЕТ» печатной рекламной продукции, CD дисков и упаковки для 

оборудования «Штурман» на 8 л. [18]; 

- рекламный буклет Домашней Интеллектуальной Системы 

SHTURMAN VM  на 1 л. [19]; 

- рекламный буклет на диммер «SHTURMAN» D12SS20 на 2 л. [20]; 

- распечатки с сайта www.shturman.net на 2 л. [21]; 

- материалы договора №422Д от 15.06.2006 на разработку и 

изготовление бесплатформенной инерциальной навигационной системы 

(БИНС) на 8 л. [22]; 

- материалы договора №424Д от 20.06.2006 на разработку и 

изготовление ЗАО «Штурман ВМ» для ООО «Интеравиа» бесплатформенной 

инерциальной навигационной системы (БИНС) на 10 л. [23]; 

- описание бесплатформенной инерциальной навигационной системы 

БИНС «SHTURMAN» на 1 л. [24]; 

- копии фотографий вывески на здании «Ремонт систем Умный Дом 

«Штурман» на 2 л. [25]; 

- статья «Что такое компьютер. Схема фон Неймана» на 2 л. [26]; 

- материалы договора №17 от 04.10.2005 между ООО «КТЦ-

МикроКомплект» на 12 л. [27]; 
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-  информационное письмо от 10.08.2009 об установке оборудования 

«ШТУРМАН D12SS20» на 2 л. [28]; 

- акт от 10.08.2009 об установке оборудования  «ШТУРМАН D10V05» 

на 5 л. [29]; 

- инструкция по установке и применению диммера «SHTURMAN» 

D12SS20 на 4 л. [30]. 

На заседаниях коллегий Палаты по патентным спорам, состоявшихся 

22.10.2009 и 05.11.2009, правообладателем на обозрение были представлены  

устройства моделей D12SS20, D10V07, R2V07, а также микропроцессоры, 

маркированные комбинированным обозначением со словесными 

элементами «ШТУРМАН SHTURMAN». 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата 

по патентным спорам установила следующее. 

Правовая база для рассмотрения заявления от 10.06.2008 включает 

вышеуказанный Кодекс и Закон Российской Федерации от 23.09.1992 

№ 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» в редакции 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» (далее - Закон). 

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 трех лет при условии, 

что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, исключительное 

право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации 
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товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак 

зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на 

товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые 

производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом 

вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо 

перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской 

Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский 

оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.  

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием 

товарного знака признается его использование правообладателем или 

лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного 

договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим 

лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем 

правообладателя, при условии, что использование знака осуществляется в 

соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, 

когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением 

товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с 

изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную 

способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному 

знаку. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания 

использования товарного знака лежит на правообладателе.  

Пункт 3 статьи 1486 Кодекса предусматривает, что при решении 

вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание 

представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак 

не использовался по независящим от него обстоятельствам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием 

товарного знака считается применение его на товарах, для которых 

товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного 

знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе 

лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.  
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Использованием может быть признано также применение товарного знака в 

рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при 

демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в 

Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения 

товарного знака на товарах и (или) их упаковке. 

Согласно пункту 3 статьи 22 Закона использованием товарного знака 

признается его использование с изменением отдельных элементов товарного 

знака, не меняющим его существа. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во 

внимание представленные правообладателем доказательства того, что 

товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. 

С учетом даты (10.06.2008) подачи заявления период времени, за 

который правообладателю необходимо доказать использование 

принадлежащего ему товарного знака, составляет с 10.06.2005 по 09.10.2008 

включительно. 

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные 

документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, 

что правообладатель использовал товарный знак  по свидетельству 

№268240 в отношении следующих товаров и услуг 09 и 37 классов МКТУ: 

09 - оборудование для обработки информации и компьютеры, в том 

числе устройства периферийные компьютерные, блоки памяти для 

компьютеров, дисководы для компьютеров, дисководы с автоматической 

сменой дисков [для компьютеров], интерфейсы [компьютеры], клавиатуры 

компьютеров, кодеры магнитные, микропроцессоры, модемы, мониторы 

[компьютерное оборудование], процессоры [центральные блоки обработки 

информации], текст-процессоры, устройства для обработки информации, 

устройства запоминающие для компьютеров, устройства коммутационные 

[оборудование для обработки информации], устройства считывающие 

[оборудование для обработки информации], программы для компьютеров, 

программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение], 
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носители информации оптические, диски; приборы и инструменты для 

сигнализации, в том числе звонки (устройства тревожащей сигнализации), 

звонки сигнальные, звонки сигнальные электрические, панели сигнальные 

светящиеся или механические, сигнализаторы пожаров, сирены, устройства 

для предотвращения краж электрические, устройства звуковые сигнальные, 

устройства сигнальные (охранная сигнализация); приборы и инструменты 

для контроля (проверки), в том числе приборы контрольно-измерительные 

для систем кондиционирования и вентиляции; аппаратура и устройства для 

дистанционного управления, в том числе устройства для дистанционного 

управления системами кондиционирования и вентиляции, установки 

электрические для дистанционного управления, устройства для 

автоматического управления системами кондиционирования и вентиляции; 

аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; 

 37 - установка и ремонт оборудования, в том числе монтаж и 

прокладка слаботочных и силовых коммуникаций. 

Правообладателем были представлены договоры подряда на условиях 

давальческого сырья [9,10].  

Договор [9] был заключен между правообладателем и ООО 

«ОптСнабТорг» на производство партии устройства D12SS20 из 

комплектующих и по технической документации ЗАО «Штурман ВМ». В 

соответствии с договором [10] ООО «Моторшоп» произвел по технической 

документации правообладателя и из поставленных им комплектующих 

устройства D12SS20. В договорах указано, что правообладатель является 

собственником давальческого сырья в процессе производства и собственником 

готовой продукции.  

Исполнение указанных договоров [9,10] подтверждено платежными 

поручениями.  

Согласно материалам [20,30] устройство D12SS20, также называемое 

диммер, является сложным техническим устройством, предназначенным для 

обработки информации, поступающей от пользователя, и выдающим 

соответствующий результат. Одной из составляющих указанного устройства 
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является блок памяти, в который пользователь вносит задание, которое 

хранится и обрабатывается данным устройством. 

Неотъемлемой частью диммеров является интерфейс. Согласно 

материалам [11,16] прибор «SHTURMAN D12SS20» оборудован 

собственным контроллером, с дружественным интерфейсом, который 

позволяет работать как автономно, так и в составе других систем 

управления.  Наличие в указанном устройстве интерфейса подтверждается 

рекламными буклетами [4,5,19].  

Прибор «SHTURMAN D12SS20» обладает  текст – процессором (см. 

например, [24]), который позволяет вводить, просматривать, редактировать, 

форматировать заданную информацию. 

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам 

приходит к  выводу, что устройства D12SS20  по своему функциональному 

назначению могут соотноситься с такими товарами 09 класса МКТУ как 

«оборудование для обработки информации и компьютеры, в том числе 

устройства периферийные компьютерные блоки памяти для компьютеров, 

интерфейсы [компьютеры], микропроцессоры, процессоры [центральные 

блоки обработки информации], устройства для обработки информации, 

устройства запоминающие для компьютеров, устройства коммутационные 

[оборудование для обработки информации], устройства считывающие 

[оборудование для обработки информации]».  

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам учтено, что 

согласно материалам [4,5] указанное устройство характеризуется наличием 

центрального процессора - основного рабочего элемента компьютера, 

предназначенного для непосредственного выполнения действий над 

информацией. На заседании коллегии Палаты по патентным спорам на 

обозрение были представлены процессоры и микропроцессоры, 

маркированные товарным знаком по свидетельству №268240, производимые 

правообладателем.  

Дальнейшая реализация произведенных товаров, снабженных 

комбинированным товарным знаком со словесными обозначениями 
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«ШТУРМАН SHTURMAN», осуществлялась правообладателем, например, по 

договору [8]. Так, в договоре указано [8], что правообладатель обязуется 

передать комплект, в который входит пульт дистанционного управления, ИК 

приемопередатчик, разъем DB9- 2 шт., GPS корректор, GPS антенна. 

Исполнение договора [8] подтверждено  платежным поручением. 

Материалы договоров [6,7] не были приняты во внимание, поскольку 

для договора [6] не подтверждено его исполнение, а в договоре [7] и 

платежному поручению к нему указаны разные модели приборов.     

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам признает факт 

использования товарного знака по свидетельству №268240 в отношении 

товаров 09 класса МКТУ «оборудование для обработки информации и 

компьютеры, в том числе устройства периферийные компьютерные, блоки 

памяти для компьютеров, интерфейсы [компьютеры], микропроцессоры, 

процессоры [центральные блоки обработки информации], устройства для 

обработки информации, устройства запоминающие для компьютеров, 

устройства коммутационные [оборудование для обработки информации], 

устройства считывающие [оборудование для обработки информации]». 

Согласно представленным материалам [19,20] диммер модели 

D12SS20 также осуществляет функции охранной сигнализации, пожарной 

сигнализации, управления вентиляцией, кондиционирования воздуха, 

управления бытовым телевизионным оборудованием, домашним кинотеатром 

и другим оборудованием воспроизведения видео-аудио сигнала, 

централизованного управления распределением аудио/видео, аудио и видео 

сигнала, функции домашнего кинотеатра и другие.   

Кроме того, в договорах [6,7,8] приведена информация о том, что 

правообладатель осуществляет установку и монтаж реализуемого им 

оборудования.  Монтаж осуществляется путем подключения к силовым 

каналам всех нагрузок, а к слаботочным каналам сведения всех выключателей 

или кнопок. Так, согласно дополнительному соглашению к договорам [6,7] 

ЗАО «ШТУРМАН ВМ» в случае замены прибора, являющегося предметом 

договора,  обязан произвести шеф-монтаж всех приборов. 
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В источниках [4,16] также имеется информация о возможности замены 

диммера или части его деталей в случае поломки.   

В этой связи, коллегия Палаты по патентным спорам считает 

возможным сохранить правовую охрану  товарного знака по свидетельству 

№268240 в силе в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ:  

«приборы и инструменты для сигнализации, в том числе звонки (устройства 

тревожащей сигнализации), приборы и инструменты для контроля 

(проверки), в том числе приборы контрольно-измерительные для систем 

кондиционирования и вентиляции; аппаратура и устройства для 

дистанционного управления, в том числе устройства для дистанционного 

управления системами кондиционирования и вентиляции, установки 

электрические для дистанционного управления, устройства для 

автоматического управления системами кондиционирования и вентиляции» 

и услуг 37 класса МКТУ: «установка и ремонт оборудования, в том числе 

монтаж и прокладка слаботочных и силовых коммуникаций». 

С 2006 года правообладателем были начаты работы по выпуску и 

реализации программно-аппаратного навигационного комплекса – 

Универсальный бесплатформенный инерциальный навигационный блок 

(БИНС).  

Правообладателем были представлены договоры [22,23]. Согласно 

договорам [22,23] правообладатель разрабатывает и изготавливает тестовый 

экземпляр бесплатформенной инерциальной навигационной системы 

(БИНС) с учетом технического задания заказчика и передает для летных 

испытаний (для получения сертификата летной годности), программно 

аппаратный навигационный комплекс. Проводятся испытания этого 

комплекса на борту летательных аппаратов (на вертолетах типа «MD-500», 

самолет «И-3»). В соответствии с условиями договоров [22,23] проводятся  

предсертификационные испытания тестового экземпляра.  

Согласно актам, приложенным к указанным договорам [22,23], ЗАО 

«ШТУРМАН ВМ» как исполнитель выполнил основную часть обязательств: 
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были выпущены тестовые экземпляры БИНС, которые в настоящее время 

проходят испытания.    

Материалов, свидетельствующих об исполнении договоров [22,23] в 

полном объеме и введении указанных товаров в гражданский оборот, 

представлено не было. Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным 

спорам были приняты во внимание сложность прибора, установленного на 

борту летательного аппарата, трудоемкость его изготовления и установки, 

необходимость длительности его  испытаний на стендах и в реальных 

условиях. Приведенные выше факты свидетельствуют о серьезной 

подготовительной работе, произведенной правообладателем, в связи с чем 

причины отсутствия введения указанного навигационного комплекса в 

гражданский оборот в рассматриваемый период  могут быть признаны 

независящими от воли правообладателя.   

Указанные устройства БИНС соотносятся с такими товарами 09 класса 

МКТУ, как «приборы и инструменты для контроля (проверки); аппаратура для 

записи, передачи, воспроизведения звука или изображений».  

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам 

считает возможным сохранить правовую охрану товарного знака по 

свидетельству №268240 в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: 

«приборы и инструменты для контроля (проверки); аппаратура для записи, 

передачи, воспроизведения звука или изображений».   

Коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что ЗАО 

«ШТУРМАН ВМ» проводит активную работу по продвижению своей 

продукции до потенциального потребителя. Начиная с 2003 года 

правообладатель является постоянным участником специализированной 

международной выставки «HI-TECH HOUSE». В каталогах указанной 

выставки [12-15] приводится информации о компании и о ее продукции. В 

качестве подтверждения регулярного участия правообладателя в данных 

выставках предоставлен акт от организатора выставок ООО «МИДЭКСПО-

выставки и ярмарки» [17]. 



 

 

15

Также было принято во внимание, что правообладателем проводится 

рекламная компания указанных выше товаров. В соответствии с договором 

[18] ЗАО «ШТУРМАН ВМ» заказал рекламную предметную фото сессию, 

разработку печатных оригинал-макетов, проведение полной предпечатной 

подготовки и производство рекламной продукции оборудования, включая 

нашивки на спец. одежду и CD (DVD) диски, разработку фирменных 

коробок для упаковки и варианты их оформления. Исполнение данного 

договора [18] подтверждено приложенным к нему платежным поручением. 

Относительно использования товарного знака по свидетельству 

№268240 в том виде, как он зарегистрирован, необходимо отметить 

следующее.  

 В большинстве из представленных документов производимые 

правообладателем товары указываются с помощью наименования модели 

(например, диммер D12SS20). Представленные правообладателем фото 

[11,16,19,20,21,24] и приборы (на обозрение) показали, что сам товар (в том 

числе и диммер D12SS20) маркирован товарным знаком по свидетельству 

№268240, однако маркировка товарного знака по свидетельству №268240 

осуществлялась без применения цветового сочетания, в котором охраняется 

товарный знак («красная полоса»). Вместе с тем, использование обозначения в 

черно-белом варианте не меняет отличительных черт самого знака. В этой 

связи, коллегия Платы по патентным спорам имеет основания для признания 

факта использования товарного знака. 

 Вместе с тем, факт использования товарного знака по свидетельству 

№268240 в отношении товаров 09 класса МКТУ «дисководы для компьютеров, 

дисководы с автоматической сменой дисков [для компьютеров], клавиатуры 

компьютеров, кодеры магнитные, модемы, мониторы [компьютерное 

оборудование], носители информации оптические, диски, панели сигнальные 

светящиеся или механические» следует признать недоказанным, поскольку 

документы, подтверждающие использование товарного знака по свидетельству 

№268240, правообладателем представлены не были.  



 

 

16

Коллегией Палаты по патентным спорам не могут быть приняты во 

внимание документы [28,29], поскольку на них указана дата, не относящаяся к 

периоду доказывания использования товарного знака. 

Относительно использования знака для товаров 09 класса МКТУ 

«программы для компьютеров, программы компьютерные [загружаемое 

программное обеспечение]», необходимо отметить следующее. Материалы 

документов действительно содержат информацию о том, что производимые 

устройства работают с использованием специализированного программного 

обеспечения. Однако, материалов, которые свидетельствовали бы о том, кто 

производит данное обеспечение, как оно маркируется и для каких устройств 

оно применимо, правообладателем представлено не было.  

На заседании коллегии, состоявшейся 22.11.2009, правообладателем на 

обозрение был представлен CD диск, однако, данный диск не был приобщен к 

материалам дела, поскольку по устному заявлению правообладателя на нем 

отсутствовала какая-либо информация. Таким образом, в распоряжении 

Палаты по патентным спорам отсутствовали доказательства использования 

программного обеспечения как неотъемлемой и существенной части 

оборудования, выпускаемого ЗАО «ШТУРМАН ВМ». 

Относительно договора [27] коллегия Палаты по патентным спорам 

отмечает, что в этом договоре указано, что на контроллеры «ATMega  128-

16AU» будет записана оригинальная программа. Вместе с тем, есть условие, 

что фирменные знаки (наклейки) наносятся на контроллеры. Таким образом, из 

договора [27] не представляется возможным установить, кем была записана 

программа, кто ее производитель и как она маркирована.   К тому же коллегия 

приняла во внимание, что согласно инструкции ([16], стр.23) программа 

настройки диммера носит название «dimmer.exe». Другого упоминания о 

маркировке программного обеспечения материалы дела не содержат. 

Относительно доводов, изложенных в корреспонденции, поступившей 

17.11.2009, необходимо отметить следующее. Довод об отказе в ходатайстве о 

разрешении аудиозаписи, а также об отсутствии протокола заседания, не может 

быть признан убедительным ввиду нижеследующего. 
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Согласно пункту 4.7 Правил записывающая аппаратура может быть 

использована  с согласия членов коллегии и всех лиц, участвующих в 

рассмотрении заявления. Правообладателем на заседании коллегии, 

состоявшимся 05.11.2009, была выражена устная просьба о проведении 

собственной аудиозаписи. Лицо, подавшее заявление, выразило несогласие с 

указанными действиями правообладателя, в связи с чем коллегия Палаты по 

патентным спорам отказала в проведении аудиозаписи правообладателем. 

Протокол заседания велся одним из членов коллегии и был подписан всеми 

членами коллегии Палаты по патентным спорам в соответствии с пунктом 4.7 

Правил.    

Довод правообладателя о нанесении ему морального и материального 

ущерба имеет эмоциональную окраску  в силу чего не оказывает влияния на 

принятое решение, поскольку при принятии решения о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №268240 в 

части  «программ для компьютеров, программ компьютерных [загружаемое 

программное обеспечение]» следует отметить, что в своей деятельности 

коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась нормами 

действующего законодательства. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить заявление от 10.06.2008 и досрочно прекратить 

правовую охрану товарного знака «ШТУРМАН SHTURMAN» по 

свидетельству №268240 частично, сохранив его действие в отношении 

следующих товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 
 
(591) 
 
черный, белый, красный  
 
(511)   

 

09 - оборудование для обработки информации и компьютеры, в том числе 
устройства периферийные компьютерные, блоки памяти для компьютеров, 
интерфейсы [компьютеры], микропроцессоры, процессоры [центральные 
блоки обработки информации], текст-процессоры, устройства для обработки 
информации, устройства запоминающие для компьютеров, устройства 
коммутационные [оборудование для обработки информации], устройства 
считывающие [оборудование для обработки информации]; приборы и 
инструменты для сигнализации, в том числе звонки (устройства тревожащей 
сигнализации), устройства для предотвращения краж электрические; 
приборы и инструменты для контроля (проверки), в том числе приборы 
контрольно-измерительные для систем кондиционирования и вентиляции; 
аппаратура и устройства для дистанционного управления, в том числе 
устройства для дистанционного управления системами кондиционирования 
и вентиляции, установки электрические для дистанционного управления, 
устройства для автоматического управления системами кондиционирования 
и вентиляции; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или 
изображений, в том числе домашние кинотеатры. 

37 - установка и ремонт оборудования, в том числе монтаж и прокладка 
слаботочных и силовых коммуникаций, инсталляция домашних 
кинотеатров. 

       


