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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 
 

 

 

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 

12 марта 2014 г. № 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 во ражений и  аявлений и и  рассмотрения в Палате по патентным спорам, 

утвержденными прика ом Роспатента от 22.04.2003 № 56,  арегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела 

поступившее 02.06.2020 во ражение на решение Роспатента о предоставлении 

правовой о раны на территории Российской Федерации  наку по международной 

регистрации № 1391089 (далее – решение Роспатента), поданное Cellebrite Mobile 

Synchronization Ltd., И раиль, при этом установлено следующее. 

Международная регистрация  нака « » 

с конвенционным приоритетом от 31.07.2017 прои ведена Международным бюро 

Всемирной органи ации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 

24.09.2017  а № 1391089 на имя Cellebrite Mobile Synchronization Ltd., И раиль, в 

отношении товаров 09 и услуг 41 и 42 классов МКТУ, приведенны  в перечне 

регистрации. 

В соответствии с  аписью от 06.03.2019 перечень товаров и услуг, ука анный в 

международной регистрации № 1391089, и менен следующим обра ом: и менен 

перечень товаров 09 класса МКТУ, услуги 41 и 42 классов МКТУ – бе  и менений 

(см. WIPO Gazette № 2019/10). 



В соответствии с  аписью от 09.07.2020 наименование компании-владельца 

международной регистрации № 1391089 – Cellebrite Mobile Synchronization Ltd. – 

и менено на CELLEBRITE DI LTD (см. WIPO Gazette № 2020/26).  

Решением Роспатента от 18.06.2019  наку по международной регистрации 

№ 1391089 предоставлена правовая о рана на территории Российской Федерации в 

отношении все   аявленны  услуг 42 класса МКТУ. В предоставлении правовой 

о раны на территории Российской Федерации для товаров 09 и услуг 41 классов 

МКТУ было отка ано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 

Кодекса, поскольку  нак по международной регистрации № 1391089 с оден до 

степени смешения с товарным  наком « » по свидетельству 

№ 514671 и  наком « » по международной 

регистрации № 800415,  арегистрированными на имя ины  лиц в отношении 

однородны  товаров и услуг. 

В во ражении, поступившем 02.06.2020,  аявитель выра ил несогласие с 

решением Роспатента от 18.06.2019, отметив следующее: 

-  нак  аявителя и противопоставленные товарные  наки не являются 

с одными до степени смешения; 

-  аявитель получил от правообладателей противопоставленны  товарны  

 наков письменные согласия на предоставление правовой о раны на территории 

Российской Федерации  наку « » по 

международной регистрации № 1391089, оригиналы которы  будут приобщены в 

материалы дела дополнительно. 

На основании вышеи ложенного  аявитель просит отменить решение 

Роспатента от 18.06.2019 и предоставить правовую о рану  наку по международной 

регистрации № 1391089 на территории Российской Федерации в отношении всего 

перечня товаров и услуг, ука анны  в международной регистрации № 1391089. 

К во ражению приложено: 



(1) копия письма-согласия от 24.11.2019 правообладателя товарного  нака 

по свидетельству № 514671 на предоставление правовой о раны на территории 

Российской Федерации  наку по международной регистрации № 1391089 в 

отношении услуг 41 класса МКТУ – «educational services, namely, training services in 

the field of digital intelligence and forensic science» с переводом на русский я ык; 

(2) копия письма-согласия от 28.11.2019 владельца  нака по международной 

регистрации № 800415 на предоставление правовой о раны на территории 

Российской Федерации  наку по международной регистрации № 1391089 в 

отношении товаров 09 класса МКТУ – «computer software for mobile applications for 

use in merging, integrating, detecting, copying, examining, analyzing, unlocking, 

decrypting, decoding, extracting, retrieving, storing, restoring, preserving, editing, 

managing, synchronizing, distributing, inputting, collecting, transmitting, processing and 

presenting data and meta data, from computer hardware and computer software storage 

devices, namely, mobile phones, portable gps devices, tablets, and cloud-based services 

relating to digital intelligence and forensic science; computer software for merging, 

integrating, detecting, copying, examining, analyzing, unlocking, decrypting, decoding, 

extracting, retrieving, storing, restoring, preserving, editing, managing, synchronizing, 

distributing, inputting, collecting, transmitting, processing and presenting data and meta 

data from computer hardware and computer software storage devices, namely mobile 

phones, portable gps devices, and tablets, and cloud-based services relating to digital 

intelligence and forensic science; computer software which allows the integration of data 

with other data analysis tools relating to digital intelligence and forensic science; 

electronic communications and memory devices for merging, integrating, detecting, 

copying, examining, analyzing, unlocking, decrypting, decoding, extracting, retrieving, 

storing, restoring, preserving, editing, managing, synchronizing, distributing, inputting, 

collecting, transmitting, processing and presenting data and meta data on any mobile 

devices from a remote or fixed unit and amongst any mobile devices sold to law 

enforcement; computer programs for use in managing mobile device digital touch 

platform device for merging, integrating, detecting, copying, examining, analyzing, 

unlocking, decrypting, decoding, extracting, retrieving, storing, restoring, preserving, 



editing, managing, synchronizing, distributing, inputting, collecting, transmitting, 

processing and presenting and capturing data and meta data from a wide variety of 

mobile devices and operating systems, supporting a wide range of mobile devices, and 

performing software updates; software for unifying and organizing cloud data into a 

unified format in the field of digital intelligence and forensic science; all-in-one mobile 

forensic kiosk that enables users to forensically access, extract, decode, collect and 

monitor data from computer hardware and computer software storage devices namely 

mobile phones, portable gps devices, and tablets, and from cloud- based services; an 

intuitive user interface software, for extracting data, while saving time, ensuring strict 

access control and data management in the field of digital intelligence and forensic 

science; share actionable data; kit comprised of custom hardware or enhanced phone 

adapter in the nature of power adaptors, adapter cables in the nature of computer cables 

and connection cables, individual connectors in the nature of cable connectors and usb 

cables», услуг 41 класса МКТУ – «educational services, namely, training services in the 

field of digital intelligence and forensic science», услуг 42 класса МКТУ – «computer 

intelligence and forensic services, namely, merging, integrating, detecting, copying, 

examining, analyzing, unlocking, decrypting, decoding, extracting, retrieving, storing, 

restoring, preserving, editing, managing, synchronizing, distributing, inputting, collecting, 

transmitting, processing and presenting data and meta data from computer hardware and 

computer software storage devices, namely, mobile phones, portable GPS devices, and 

tablets, and from cloud-based services; computer intelligence and forensic services, 

namely, saving, reviewing, copying, examining, analyzing digital media and records, 

merging, integrating, detecting, copying, examining, analyzing, unlocking, decrypting, 

decoding, extracting, retrieving, storing, restoring, preserving, editing, managing, 

synchronizing, distributing, inputting, collecting, transmitting, processing and presenting 

data and meta-data from computer hardware and computer software storage devices, 

namely, mobile phones, portable GPS devices and tablets, cloud-based servers, and data 

in third party applications, namely, wireless and cellular digital storage devices, cloud 

computers, digital media and digital records; consulting services in the field of digital 

intelligence and forensic investigations; design and development of computer hardware 



and software in the field of digital intelligence and forensic science; installation, 

maintenance and updating of computer software in the field of digital intelligence and 

forensic science; computer software consultancy in the field of digital intelligence and 

forensic science; consulting services in the nature of data analytics for use in the fields of 

digital intelligence and forensic science; consulting services in the field of digital 

investigations capabilities, namely, design, creation, development and establishment of 

computer forensic labs, development and establishment of testing specifications and 

procedures, computer forensic software and equipment for use in computer a forensics 

lab; providing digital investigations capabilities, namely, design, creation and 

development of computer forensic lab, development and establishment of testing 

specifications and procedures, providing forensic software and equipment all for use in 

computer forensics labs». 

На  аседании коллегии по рассмотрению во ражения, состоявшемся 

20.07.2020,  аявителем приобщен: 

(3) оригинал письма-согласия (1), выданного ООО И дательский дом 

«Селебрити Групп», Москва. 

Рассмотрение во ражения было перенесено в свя и с ра ночтениями в 

наименовании  аявителя, ука анном в письма -согласия  и в сведения , 

касающи ся международной регистрации № 1391089. 

На  аседании коллегии, состоявшемся 22.07.2020  аявителем представлены: 

(4) оригинал письма-согласия (2), выданного Ainsworth Game Technology 

Limited, Австралия, с переводом на русский я ык,  аверенным в установленном 

порядке; 

(5) копия удостоверенного свидетельства Министерства юстиции И раиля, 

подтверждающее и менения наименования компании- аявителя, с переводом на 

русский я ык,  аверенным в установленном порядке. 

И учив материалы дела и  аслушав участников рассмотрения во ражения, 

коллегия считает доводы во ражения убедительными. 

С учетом даты конвенционного приоритета международной регистрации 

(31.07.2017) рассматриваемого  нака правовая ба а для оценки его 



о раноспособности включает упомянутый выше Кодекс и Правила составления, 

подачи и рассмотрения документов, являющи ся основанием для совершения 

юридически  начимы  действий по государственной регистрации товарны   наков, 

 наков обслуживания, коллективны   наков, утвержденные прика ом Министерства 

экономического ра вития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 

( арегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, 

регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила). 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть 

 арегистрированы в качестве товарны   наков обо начения, тождественные или 

с одные до степени смешения с товарными  наками други  лиц, о раняемыми в 

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, в отношении однородны  товаров и имеющими более 

ранний приоритет. 

В соответствии с аб ацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в 

качестве товарного  нака в отношении однородны  товаров обо начения, с одного 

до степени смешения с каким-либо и  товарны   наков, ука анны  в подпункта  1 и 

2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при 

условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в  аблуждение 

потребителя. Согласие не может быть ото вано правообладателем. 

Согласно пункту 41 Правил обо начение считается с одным до степени 

смешения с другим обо начением (товарным  наком), если оно ассоциируется с ним 

в целом, несмотря на и  отдельные отличия. 

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обо начения сравниваются с 

комбинированными обо начениями и с теми видами обо начений, которые в одят в 

состав проверяемого комбинированного обо начения как элементы. 

При определении с одства комбинированны  обо начений исполь уются 

при наки, ука анные в пункта  42 и 43 Правил, а также исследуется  начимость 

положения,  анимаемого тождественным или с одным элементом в  аявленном 

обо начении. 



Согласно пункту 42 Правил с одство словесны  обо начений оценивается по 

 вуковым (фонетическим), графическим (ви уальным) и смысловым 

(семантическим) при накам. 

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров 

определяется принципиальная во можность во никновения у потребителя 

представления о принадлежности эти  товаров одному и готовителю. 

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, и  потребительские 

свойства, функциональное на начение, вид материала, и  которого они и готовлены, 

в аимодополняемость либо в аимо аменяемость товаров, условия и каналы и  

реали ации (общее место продажи, продажа чере  ро ничную либо оптовую сеть), 

круг потребителей и другие при наки. 

Вывод об однородности товаров делается по ре ультатам анали а 

перечисленны  при наков в и  совокупности в том случае, если товары или услуги 

по причине и  природы или на начения могут быть отнесены потребителями к 

одному и тому же источнику проис ождения (и готовителю). 

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) 

составляется в письменной прои вольной форме и представляется в подлиннике для 

приобщения к документам  аявки. 

Знак по международной регистрации № 1391089 представляет собой 

комбинированное обо начение « », 

включающее и обра ительный элемент, включающий круги ра ного диаметра, 

расположенные по окружности, и словесные элементы «CELLEBRITE» и «DIGITAL 

INTELLIGENCE FOR A SAFER WORLD», выполненные стандартным шрифтом 

буквами латинского алфавита таким обра ом, что слово «CELLEBRITE» выполнено 

крупным, а слова «DIGITAL INTELLIGENCE FOR A SAFER WORLD» выполнены 

 начительно меньшим ра мером, ра мещены справа от слова «CELLEBRITE» в две 

строки. Правовая о рана данного  нака испрашивается в отношении товаров 09 (с 

учетом ограничения от 06.03.2019) и услуг 41 и 42 классов МКТУ. 



Согласно оспариваемому решению предоставлению правовой о раны 

ука анному  наку в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ препятствовали 

товарный  нак по свидетельству № 514671 и  нак по международной регистрации 

№ 800415. 

Противопоставленный товарный  нак « » по 

свидетельству № 514671 (приоритет – 09.10.2012) является словесным, включает 

словесный элемент «CELEBRITY», выполненный стандартным шрифтом 

 аглавными буквами латинского алфавита, и словесный элемент «Teens», 

выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с наклоном и 

ра мещенный повер  слова «CELEBRITY». Товарный  нак выполнен в следующем 

цветовом сочетании: белый, черный, голубой. Правовая о рана действует в 

отношении товаров 16 и услуг 35 и 41 классов МКТУ. ука анны  в перечне 

регистрации. 

Противопоставленный  нак « » по 

международной регистрации № 800415 (конвенционный приоритет – 16.09.2002) 

является словесным, выполнен стандартным шрифтом  аглавными буквами 

латинского алфавита. Правовая о рана действует на территории Российской 

Федерации в отношении товаров 09 и 28 классов МКТУ, ука анны  в перечне 

регистрации. 

Сравнительный анали   нака  аявителя и противопоставленны  товарного 

 нака по свидетельству № 514671 и  нака по международной регистрации № 800415 

пока ал следующее. 

Основным элементом  нака по международной регистрации № 1391089 

является словесный элемент «CELLEBRITE», расположенный в центре компо иции, 

акцентирующий на себе внимание потребителя. Графические элементы 

рассматриваемого  нака, а также слова «DIGITAL INTELLIGENCE FOR A SAFER 

WORLD» (перевод с английского – ЦИФРОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ 



БЕЗОПАСНОГО МИРА) являются второстепенными элементами  нака в силу 

своего пространственного положения. 

Аналогично, в противопоставленном товарном  наке по свидетельству 

№ 514671 словесный элемент «Teens» выполнен небольшими по ра меру, поэтому 

также при нается второстепенным элементом товарного  нака, ввиду 

доминирования словесного элемента «CELEBRITY».  

В  наке по международной регистрации № 800415 индивидуали ирующая 

способность обеспечивается также словесным элементом «CELEBRITY». 

Фонетическое с одство словесны  элементов «CELLEBRITE» и 

«CELEBRITY» обусловлено наличием бли ки  и совпадающи   вуков; бли остью 

 вуков, составляющи  обо начения; расположением бли ки   вуков и 

 вукосочетаний по отношению друг к другу; местом совпадающи   вукосочетаний в 

составе обо начений; бли остью состава гласны ; идентичностью состава 

согласны ; ударением.  

Словесный элемент «CELLEBRITE» не обнаруживается в словарны  

источника  наиболее часто употребляемы  я ыков, следовательно, наиболее 

вероятным является его восприятие в качестве фанта ийного. Словесный элемент 

«CELEBRITY» противопоставленны  товарны   наков имеет перевод с английского 

я ыка на русский я ык « наменитость,  ве да» (см. электронный словарь: 

https://translate.yandex.ru/). С учетом и ложенного коллегия считает, что 

семантический критерий с одства словесны  обо начений не может быть положен в 

основу вывода о с одстве/нес одстве сопоставляемы  обо начений.  

По ви уальному критерию с одства следует отметить, что в  наке по 

международной регистрации № 1391089 имеются второстепенные и обра ительные 

и словесные элементы, что является отличием данного  нака от 

противопоставленны  товарны   наков. В свою очередь, написание слов 

«CELLEBRITE» и «CELEBRITY» буквами одного алфавита усиливает с одство 

обо начений с точки  рения графики. Исполь ование одинаковы  букв формирует 

с одное  рительное восприятие сравниваемы  обо начений, несмотря на и  

некоторые отличия. 



Вышеприведенный анали , в своей совокупности, свидетельствует о том, что 

 нак по международной регистрации № 1391089 и противопоставленные товарный 

 нак по свидетельству № 514671 и  нак по международной регистрации № 800415 

являются с одными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом. 

Вместе с тем в во ражении  аявителем обращено внимание на следующие 

обстоятельства, которое не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения 

от 18.06.2019. 

Заявителем получены письма-согласия (3) и (4) от правообладателей 

противопоставленны  товарны   наков, представленные в подлиннике и 

приобщенные к материалам дела, в которы  ООО И дательский дом «Селебрити 

Групп», Москва, и Ainsworth Game Technology Limited, Австралия, не во ражают 

против предоставления в Российской Федерации правовой о раны  наку по 

международной регистрации № 1391089 в отношении  аявленны  товаров и услуг (с 

учетом ограничения от 06.03.2019) на имя  аявителя. 

Ука ание в письме (4) товара «share actionable data» не может быть принято 

во внимание, поскольку этот товар исключен и  перечня в соответствии с 

ограничением от 06.03.2019. 

Что касается и менения наименования  аявителя, то представленные 

документы (5) по воляют принять во внимание ука анные письма (3) и (4). 

Регистрация обо начения, с одного до степени смешения с каким-либо и  

товарны   наков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая 

регистрация не может явиться причиной введения в  аблуждение потребителя.  

Сравниваемые обо начения не являются тождественными. 

Противопоставленные товарные  наки не являются общеи вестными в Российской 

Федерации товарными  наками или коллективными товарными  наками. Оснований 

для вывода о во можности введения потребителей в  аблуждение у коллегии не 

имеется. 

Таким обра ом, противопоставление товарного  нака по свидетельству 

№ 514671 и  нака по международной регистрации № 800415  аявителем преодолено, 

следовательно,  наку по международной регистрации № 1391089 правовая о рана в 



Российской Федерации может быть предоставлена, помимо ука анны  в решении 

Роспатента от 18.06.2019 услуг 42 класса МКТУ, также и для товаров 09 класса 

МКТУ – «computer software for mobile applications for use in merging, integrating, 

detecting, copying, examining, analyzing, unlocking, decrypting, decoding, extracting, 

retrieving, storing, restoring, preserving, editing, managing, synchronizing, distributing, 

inputting, collecting, transmitting, processing and presenting data and meta data, from 

computer hardware and computer software storage devices, namely, mobile phones, 

portable gps devices, tablets, and cloud-based services relating to digital intelligence and 

forensic science; computer software for merging, integrating, detecting, copying, 

examining, analyzing, unlocking, decrypting, decoding, extracting, retrieving, storing, 

restoring, preserving, editing, managing, synchronizing, distributing, inputting, collecting, 

transmitting, processing and presenting data and meta data from computer hardware and 

computer software storage devices, namely mobile phones, portable gps devices, and 

tablets, and cloud-based services relating to digital intelligence and forensic science; 

computer software which allows the integration of data with other data analysis tools 

relating to digital intelligence and forensic science; electronic communications and 

memory devices for merging, integrating, detecting, copying, examining, analyzing, 

unlocking, decrypting, decoding, extracting, retrieving, storing, restoring, preserving, 

editing, managing, synchronizing, distributing, inputting, collecting, transmitting, 

processing and presenting data and meta data on any mobile devices from a remote or 

fixed unit and amongst any mobile devices sold to law enforcement; computer programs 

for use in managing mobile device digital touch platform device for merging, integrating, 

detecting, copying, examining, analyzing, unlocking, decrypting, decoding, extracting, 

retrieving, storing, restoring, preserving, editing, managing, synchronizing, distributing, 

inputting, collecting, transmitting, processing and presenting and capturing data and meta 

data from a wide variety of mobile devices and operating systems, supporting a wide 

range of mobile devices, and performing software updates; software for unifying and 

organizing cloud data into a unified format in the field of digital intelligence and forensic 

science; all-in-one mobile forensic kiosk that enables users to forensically access, extract, 

decode, collect and monitor data from computer hardware and computer software storage 



devices namely mobile phones, portable gps devices, and tablets, and from cloud-based 

services; an intuitive user interface software, for extracting data, while saving time, 

ensuring strict access control and data management in the field of digital intelligence and 

forensic science; kit comprised of custom hardware or enhanced phone adapter in the 

nature of power adaptors, adapter cables in the nature of computer cables and connection 

cables, individual connectors in the nature of cable connectors and usb cables; all 

included in class», услуг 41 класса МКТУ – «educational services, namely, training 

services in the field of digital intelligence and forensic science». 

Учитывая вышеи ложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 

удовлетворить возражение, поступившее 02.06.2020, отменить решение 

Роспатента от 18.06.2019 и предоставить правовую охрану на территории 

Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1391089 в 

отношении товаров 09, услуг 41 и 42 классов МКТУ. 


