
Приложение 

к решению Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам рассмотрения возражения 

 

         Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным 

законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 

12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

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 ППС), 

рассмотрела возражение, поступившее 16.10.2019 в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с 

ограниченной ответственностью «Фаэтон – топливная сеть номер 1», Санкт-

Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой 

охраны товарному знаку по свидетельству № 293888, при этом установила 

следующее. 

          Комбинированный товарный знак  по 

свидетельству № 293888 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 10.08.2005 

по заявке № 2004718971 с приоритетом от 16.08.2004 на имя Общества с 

ограниченной ответственностью «Стройключ-4», Санкт-Петербург (далее – 

правообладатель) в отношении услуг 37 класса МКТУ «асфальтирование; бурение 

скважин; добыча горно-рудных полезных ископаемых; монтаж строительных 

лесов; мощение дорог; мытье окон; обслуживание техническое и ремонт комнат-

сейфов; очистка наружной поверхности зданий; прокат машин для уборки улиц; 



прокат машин для чистки; разработка карьеров; ремонт мебельной обивки; 

ремонт складов; техническое обслуживание нефтепроводов; судостроение; уборка 

улиц; услуги по созданию искусственного снежного покрова; установка и ремонт 

ирригационных устройств; установка, ремонт и техническое обслуживание 

конторского оборудования» в цветовом сочетании: «красный, светло-синий, тёмно-

синий». 

          В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.10.2019 

поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по 

свидетельству № 293888. В данном возражении лицо, подавшее возражение, 

просило признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку 

недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 

Кодекса. 

Доводы возражения сводятся к следующему: 

- действия ООО «СтройКлюч-4», связанные с приобретением 

исключительного права на комбинированный товарный знак по свидетельству 

№293888, были признаны Постановлением Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда по делу № А-56-99346/2017 от 04.10.2018,  Постановлением 

Суда по интеллектуальным правам по делу № А-56-99346/2017 от 27.02.2019 и 

Определением Верховного суда Российской Федерации № 307-ЭС19-8816 от 

13.06.2019 –  злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.  

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче 

настоящего возражения, так как на протяжении 8 лет использует в своей 

коммерческой деятельности обозначение «AERO», в связи с чем потребители 

ассоциируют данное обозначение именно с лицом, подавшим возражение лица.   

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать 

предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 293888 

недействительным полностью.           

          В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, к возражению 

были приложены следующие документы (копии): 

- Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу 

№А-56-99346/2017 от 04.10.2018 – (1);  



- Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № А-56-

99346/2017 от 27.02.2019 – (2);  

- Определение Верховного суда Российской Федерации № 307-ЭС19-8816 от 

13.06.2019 – (3).  

В адрес правообладателя оспариваемого знака (1) было направлено 10.01.2020 

уведомление с приложением к нему экземпляра возражения и с предложением до даты 

(26.02.2020) проведения заседания коллегии предоставить отзыв по мотивам 

поступившего возражения, которое было им получено 24.01.2020 (в материалах дела 

имеется подтверждение получения данной корреспонденции  – распечатка с сайта почта 

России). 

На дату (26.02.2020) заседания коллегии правообладатель отсутствовал, отзыв по 

мотивам возражения представлен не был. 

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее. 

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 10 Кодекса не допускаются 

осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное 

заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление 

правом). 

          В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Кодекса в случае несоблюдения 

требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд 

или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного 

злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью 

или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. 

         В соответствии со статьей 14.4 Федерального закона Российской Федерации от 

26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается 

недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием 

исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, 

средства индивидуализации товаров, работ или услуг.  

Решение антимонопольного органа о нарушении указанных положений в 

отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак 

направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной 



власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным 

предоставления правовой охраны товарному знаку. 

          В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса 

предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано 

недействительным полностью или частично в течение всего срока действия 

правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением 

правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения 

другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением 

правом либо недобросовестной конкуренцией. 

          В соответствии с пунктом 1 статьи 1513 Кодекса предоставление правовой 

охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые 

предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против 

такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 

          В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против 

предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 

настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.          

         Предоставление правовой охраны товарному знаку 

по свидетельству №293888 с приоритетом от 16.08.2004 оспаривается ООО «Фаэтон 

– топливная сеть номер 1» в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в 

перечне свидетельства, на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса. 

Оспаривание товарного знака по указанной норме обосновано в возражении 

тем, что  постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу 

№ А-56-99346/2017 от 04.10.2018,  постановлением Суда по интеллектуальным 

правам по делу № А-56-99346/2017 от 27.02.2019 и определением Верховного суда 

Российской Федерации № 307-ЭС19-8816 от 13.06.2019 [1-3] действия 

правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на товарный 



знак по свидетельству №293888, являются злоупотреблением правом и 

недобросовестной конкуренцией.  

В частности, в постановлении по делу № А-56-99346/2017 от 04.10.2018 [1] 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение суда первой 

инстанции (Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области по делу № А-56-99346/2017 от 26.06.2018 – [4]), дополнив мотивировочную 

часть выводами ООО «Фаэтон – топливная сеть номер 1», а именно в ходе 

судебного разбирательства установлены факты, свидетельствующие о 

недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом со стороны ООО 

«Стройключ-4» при приобретении прав на комбинированный товарный знак AERO 

по свидетельству №293888 и получении судебной защиты при недоказанности 

намерения реально использовать данный товарный знак в своей 

предпринимательской деятельности (стр. 5, абз.6). 

В указанном выше постановлении [1] также указано, что Судом первой 

инстанции установлено, что ООО «Фаэтон – топливная сеть номер 1» использует 

обозначение АЕRО в отношении следующих товаров и услуг: бензин и 

дизельное топливо для автомобилей и иных транспортных средств, станции 

технического обслуживания транспортных средств (заправка топливом и 

обслуживание).  

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии 

со статьей 71 АПК РФ, суд пришел к правильному выводу, что товары и 

услуги, для индивидуализации которых ООО «Фаэтон – топливная сеть номер 1» 

использует обозначение АЕRО, иные чем те, для индивидуализации которых 

товарный знак зарегистрирован, и не являются однородными. 

Суд по интеллектуальным правам своим постановлением по делу № А-56-

99346/2017 от 27.02.2019 [2], рассмотрев кассационную жалобу ООО «Стройключ-

4», оставил без изменения вышеуказанные решение Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области и постановление Тринадцатого 

арбитражного апелляционного суда, а кассационную жалобу – без удовлетворения. 



В постановлении Суда по интеллектуальным правам [2] указано, что 

правомерным является вывод суда апелляционной инстанции о том, что действия 

ООО «Стройключ-4» по приобретению прав на товарный знак по свидетельству 

№293888 без реального намерения его использовать в своей коммерческой 

деятельности в совокупности с предъявлением иска к ООО «Фаэтон – топливная 

сеть номер 1», которое добросовестно использует спорное обозначение на 

протяжении восьми лет для индивидуализации товаров и услуг, не однородных тем 

товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству 

№293888, являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией 

(стр. 13, абзац 4). 

Верховный суд Российской Федерации своим Определением № 307-ЭС19-

8816 от 13.06.2019 [3], рассмотрев кассационную жалобу ООО «Стройключ-4», 

отказал ООО «Стройключ-4» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии по экономическим  спорам. 

В определении Верховного суда Российской Федерации [3] указано, что 

судами установлено, что ООО «Фаэтон – топливная сеть номер 1» использует 

обозначение «АЕRО» для индивидуализации услуг, не однородных услугам, в 

отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку истца, что 

исключает возникновение реальной угрозы смешения в сознании потребителей лиц, 

их оказывающих; используемое им обозначение не ассоциируется у потребителей 

как с ООО «Стройключ-4», так и с теми видами деятельности, в отношении которых 

зарегистрирован товарный знак, в связи с чем не способно ввести потребителей в 

заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. 

Приняв во внимание, что с момента государственной регистрации (10.08.2005) 

по настоящее время спорный товарный знак не использовался правообладателями 

для индивидуализации услуг, в отношении которых он зарегистрирован, суды 

признали действия ООО «Стройключ-4» по приобретению прав на спорный 

товарный знак без реального намерения его использовать в своей коммерческой 

деятельности в совокупности с предъявлением настоящего иска к ответчику, 

добросовестно использующему обозначение на протяжении 8 лет, 

злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией  (стр. 2, абзацы 6, 7). 



Таким образом, суды признали действия правообладателя, связанные с 

приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству 

№293888, злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией. 

Данное обстоятельство может рассматриваться в качестве основания для 

признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку 

недействительной, поскольку требования подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса 

распространяются на товарный знак, действия правообладателей которого, 

связанные предоставлением правовой охраны, признаны в установленном порядке 

злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. 

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 

Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку 

может быть подано заинтересованным лицом. 

По вопросу заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании 

предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №293888 в 

отношении услуг 37 класса МКТУ установлено следующее. 

Как установлено судами, хозяйственная деятельность ООО «Фаэтон – 

топливная сеть номер 1», связанная с товарами «бензин и дизельное топливо для 

автомобилей и иных транспортных средств» и услугами «станции технического 

обслуживания транспортных средств (заправка топливом и обслуживание)», не 

однородна услугам, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству 

№293888 (стр.4 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области [4], стр. 4 постановления Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда – [1], стр. 11 постановления Суда по интеллектуальным 

правам – [2], стр.2 определения Верховного суда Российской Федерации – [3]). 

Таким образом, суды не сочли хозяйственную деятельность лица, подавшего 

возражение однородной каким-либо услугам, указанным в перечне товарного знака 

по свидетельству №293888. 

Необходимо также отметить, что лицо, подавшее возражение, не представило 

никаких документов, свидетельствующих об оказании им услуг «асфальтирование; 

бурение скважин; добыча горно-рудных полезных ископаемых; монтаж 

строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; обслуживание техническое и 



ремонт комнат-сейфов; очистка наружной поверхности зданий; прокат машин 

для уборки улиц; прокат машин для чистки; разработка карьеров; ремонт 

мебельной обивки; ремонт складов; техническое обслуживание нефтепроводов; 

судостроение; уборка улиц; услуги по созданию искусственного снежного покрова; 

установка и ремонт ирригационных устройств; установка, ремонт и техническое 

обслуживание конторского оборудования», указанных в перечне оспариваемой 

регистрации, которые относятся к услугам в области  строительства, к услугам по 

установке и ремонту оборудования, по добыче полезных ископаемых, к услугам 

прокат машин, а также доказательств, иллюстрирующих столкновение интересов 

двух компаний в одном сегменте рынка. 

В связи с изложенным заинтересованность лица, подавшего возражение, в 

оспаривании товарного знака по свидетельству №293888 в отношении услуг 37 

класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, не установлена. 

Таким образом, заинтересованность ООО «Фаэтон – топливная сеть номер 1» 

в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по 

свидетельству №293888 в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, не 

прослеживается. 

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа 

в удовлетворении настоящего возражения. 

 

        Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.10.2019, 

оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 293888.  

                                                                                                    


