
Приложение 

к решению Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности  
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 

 

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения 

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

экономического развития Российской Федерации  от 30 апреля 2020 г. № 644/261, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 

2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), 

рассмотрела возражение, поступившее 10.08.2022, поданное  компанией Бритиш 

Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (корпорация штата Делавэр) (British American 

Tobacco (Brands) Inc. (a Delaware corporation), Соединенные Штаты Америки (далее 

– лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны  на 

территории Российской Федерации знаку по международной  регистрации 

№1649058,  при этом установлено следующее.  

Правовая охрана на территории Российской Федерации комбинированному 

знаку « » по международной регистрации  №1649058, 

произведенной  Международным Бюро ВОИС  11.01.2022  на имя  компании 

HAPPY RAMA INVESTMENT CORP., LTD  NO. 404, 4/F, 11, GUANGMING 

ROAD,  DONGCHENG DISTRICT  100061 BEIJING  (Китай)  (далее – 

правообладатель), была предоставлена 06.06.2022   в отношении товаров 34 класса 

МКТУ «Tobacco; cigars; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical 



 

purposes; cigarettes; cigarillos; cigar cases; cigarette cases; matches; lighters for 

smokers; cigarette filters; flavorings, other than essential oils, for tobacco; flavorings, 

other than essential oils, for use in electronic cigarettes; electronic cigarettes; liquid 

solutions for use in electronic cigarettes; electronic cigarettes for use as an alternative to 

traditional cigarettes; electronic cigars; smokeless tobacco; menthol cigarettes; devices 

for heating tobacco for the purpose of inhalation; electronic cigarette cases» (Табак; 

сигары; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; 

сигареты; сигариллы; портсигары; портсигары; спички; зажигалки для 

курильщиков; сигаретные фильтры; ароматизаторы, отличные от эфирных масел, 

для табака; ароматизаторы, отличные от эфирных масел, для использования в 

электронных сигаретах; электронные сигареты; жидкие решения для 

использования в электронных сигаретах; электронные сигареты для использования 

в качестве альтернативы традиционным сигаретам; электронные сигары; 

бездымный табак; ментоловые сигареты; устройства для нагревания табака с целью 

вдыхания; электронные портсигары).   

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 

возражение, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана  на 

территории Российской Федерации знаку по международной регистрации 

№1649058 предоставлена в нарушение  требований пунктов 6(2) и 10 статьи 1483 

Кодекса. 

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак включает 

словесный элемент «LUCKY CLOUD», сходный до степени смешения с ранее 

зарегистрированным товарным знаком «LUCKY» по свидетельству №374304, а 

также  с серией товарных знаков «LUCKY STRIKE» и серией изобразительных и 

комбинированных товарных знаков на основе изобразительного элемента в виде 

круга, заключенного в две окружности, в связи с чем его регистрация в качестве 

товарного знака в отношении всех товаров 34 класса МКТУ может противоречить 

вышеуказанным положениям статьи 1483 Кодекса. 

Лицо, подавшее возражение, также подчеркивает, что поскольку элементом 

оспариваемого знака является средство индивидуализации другого лица 



 

«LUCKY», его регистрация в качестве товарного знака в отношении всех товаров 

класса 34 может противоречить положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса. 

Лицо, подавшее возражение, также ссылается на высокую репутацию и 

всемирную известность как серии товарных знаков со словесным элементом 

«LUCKY STRIKE», так и компании Бритиш Американ Тобакко, которая  является 

всемирно известной табачной компанией с самой широкой географией 

деятельности. В 2010 году объем производства «Бритиш Американ Тобакко» 

составил 708 млрд. штук сигарет. Бритиш Американ Тобакко открыла свое 

представительство в России в 1991 году, а в 1994 году начала в стране собственное 

производство. К середине 2011 года объем инвестиций Бритиш Американ Тобакко 

в российскую экономику превысил миллиард долларов США.  

«LUCKY STRIKE» - одна из ведущих мировых марок «Бритиш Американ 

Тобакко». Сигареты «LUCKY STRIKE» появились на российском рынке в 1997 

году. В оформлении сигарет «Lucky Strike» используется изобразительный 

элемент в виде круга, обведенного тремя окружностями разной толщины, 

называемый также «Бычий глаз». Этот элемент стал известен и узнаваем 

потребителями, поскольку  является постоянным элементом оформления сигарет  

«Lucky Strike» и используется как в сочетании со словесным элементом, так и сам 

по себе. 

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что «Бычий глаз» 

стал элементом товарного знака,  начиная, по крайней мере, с 1924 года, и, 

благодаря интенсивному использованию на протяжении более 90 лет, в сознании 

потребителей твердо ассоциируется с продукцией лица, подавшего возражение. 

Принимая во внимание высокую различительную способность серии 

противопоставленных товарных знаков «LUCKY STRIKE», лицо, подавшее 

возражение, отмечает высокую вероятность угрозы смешения с товарами под 

обозначением «LUCKY CLOUD», что должно быть  учтено в ходе рассмотрения 

возражения. 

В возражении приведен сравнительный анализ оспариваемого знака 

международной регистрации № 1649058 со словесным товарным знаком 



 

«LUCKY» по свидетельству №374304, зарегистрированным с приоритетом от 

05.12.2007 в отношении товаров 34 класса МКТУ, серии  товарных знаков, 

включающих словесный элемент «LUCKY STRIKE», также зарегистрированных в 

отношении товаров 34 класса МКТУ с более ранним приоритетом (свидетельства 

Российской Федерации №87116, №12493, №316281, №316410, №484196, 

№522687, №531392, №531394, №531395, №525906, №522582, №550020, №543167, 

№549777, №593748, №621006, №617701, №617374, №762551, №766673, №839919, 

№841179, №290200, №72134, №140527), и серии изобразительных товарных 

знаков в виде круга с двойной окружностью (свидетельства Российской 

Федерации №462694 и №498415). 

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что на территории 

Российской Федерации противопоставленные товарные знаки охраняются в 

отношении товаров 34 класса МКТУ, начиная  с  22 мая 1952 года (свидетельство 

№12493). 

В возражении отмечено, что вхождение одного обозначения в другое 

является одним из главных признаков сходства, в том числе предусмотренных 

пунктом 10 статьи 1483 Кодекса в качестве самостоятельного основания для 

отказа в регистрации товарного знака, соответственно, сходство словесных 

элементов оспариваемого знака «LUCKY CLOUDS» и противопоставляемых 

товарных знаков «LUCKY» определяется полным фонетическим, визуальным и 

семантическим вхождением ранее зарегистрированного противопоставленного 

товарного знака в качестве элемента оспариваемого товарного знака. 

Лицо, подавшее возражение, полагает, что сходство словесных элементов 

оспариваемого обозначения «LUCKY CLOUDS» и противопоставляемых 

товарных знаков «LUCKY STRIKE» определяется совпадением охраняемого 

отличительного элемента сравниваемых знаков, принимая во внимание, что  

сильным отличительным элементом оспариваемого знака является словесный 

элемент «LUCKY», тождественный ранее зарегистрированному средству 



 

индивидуализации другого лица (компании Бритиш Американ Тобакко), которое 

широко использовало товарные знаки «LUCKY» и «LUCKY STRIKE».  

Кроме того, сходство знаков усиливается, за счет использования в 

оспариваемом знаке изобразительного элемента в виде круга с двойной 

окружностью, фактически имитирующего круг с двойной окружностью, 

используемый в серии знаков «LUCKY STRIKE»,  

при этом 

добавление внутри оспариваемого знака словесных элементов не устраняет 

сходства, потому что добавленные словесные элементы сами сходны со 

словесными элементами противопоставляемых знаков, а также использованием в 

противопоставленных товарных знаках изобразительного элемента «Бычий глаз» 

также с добавлением различных изобразительных или словесных элементов по 

центру: 

 

Правовая охрана на территории Российской Федерации оспариваемому знаку 

по международной регистрации №1649058 предоставлена в отношении товаров 34 

класса МКТУ, однородность которых с товарами противопоставленных товарных 

знаков определяется  их тождеством или отношением их друг к другу как род-вид, 

общим кругом потребителей, общими каналами реализации, общим назначением.  

На  основании изложенного,  лицо, подавшее возражение,  просит признать 

предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации  знаку  по 

международной регистрации №1649058  недействительным полностью. 



 

К возражению приложены  распечатки информации об истории марки 

сигарет «LUCKY STRIKE». 

Правообладателю оспариваемого товарного знака в адрес: HAPPY RAMA 

INVESTMENT CORP., LTD  NO. 404, 4/F, 11, GUANGMING ROAD,  

DONGCHENG DISTRICT  100061 BEIJING  (CN), указанный в международной 

регистрации №1649058 и международном реестре знаков 

(https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/), были  направлены  уведомления (форма 

870 от 23.08.2022, форма 821 от 04.10.2022 и от 23.12.2022)  о  поступившем 

возражении  с указанием даты и места его рассмотрения, однако отзыв 

правообладателем  не  был представлен,  и  участия в рассмотрении возражении он 

также не принял, а корреспонденция, направленная в адрес правообладателя, была 

возращена почтой 26.01.2023.  

Поскольку другие адреса для связи с правообладателем  в  деле заявки  

отсутствуют, коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению 

правообладателя о поступившем возражении. 

На заседании коллегии, которое состоялось 16.01.2023, от лица, подавшего 

возражение, дополнительно были представлены: 

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу 

№СИП-327/2019; 

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-125/2022; 

- образцы упаковок сигарет. 

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, 

коллегия установила следующее. 

С учетом даты (11.01.2022) международной регистрации №1649058, 

правовая база для оценки ее охраноспособности  включает  в себя  Кодекс и Правила 

составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для 

совершения юридически значимых действий по государственной регистрации 

товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные 

приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482  и  введенные в 

действие 31 августа 2015года  (далее — Правила). 



 

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 

не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 

тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других 

лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, в отношении однородных 

товаров  и   имеющими  более  ранний  приоритет. 

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени 

смешения  с другим обозначением (товарным знаком), если  оно ассоциируется с 

ним в целом,  несмотря на их отдельные отличия.  

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются 

с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые 

входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. 

При определении сходства комбинированных обозначений используются 

признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется 

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в 

заявленном обозначении. 

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности 

товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя  

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.  

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

свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они 

изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и 

каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо 

оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. 

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа 

перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или 

услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены 

потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).  

В соответствии с требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров 



 

обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с 

настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до 

степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей 

статьи. 

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений 

допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 

и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи. 

Оспариваемый знак по международной регистрации №1649058, как указано 

выше,  представляет собой  комбинированное обозначение « », 

включающее изображение круга в двойной окружности, внутри которой 

расположены словесные элементы «Lucky Clouds», выполненные оригинальным  

шрифтом   буквами  латинского  алфавита, образующие словосочетание по 

правилам английской грамматики,  которое может быть переведено на русский язык 

как  «счастливые облака»,  и  китайские иероглифы, размер которых превышает 

размер шрифта, которым выполнено словосочетание «Lucky Clouds», в силу чего 

можно констатировать, что именно китайские иероглифы занимают доминирующее 

положение в составе оспариваемого знака.  

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена, 

в   отношении товаров 34 класса МКТУ: 

«Tobacco; cigars; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; cigarettes; 

cigarillos; cigar cases; cigarette cases; matches; lighters for smokers; cigarette filters; flavorings, 

other than essential oils, for tobacco; flavorings, other than essential oils, for use in electronic 

cigarettes; electronic cigarettes; liquid solutions for use in electronic cigarettes; electronic cigarettes 

for use as an alternative to traditional cigarettes; electronic cigars; smokeless tobacco; menthol 

cigarettes; devices for heating tobacco for the purpose of inhalation; electronic cigarette cases» 

(Табак; сигары; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; 

сигареты; сигариллы; портсигары; портсигары; спички; зажигалки для курильщиков; 



 

сигаретные фильтры; ароматизаторы, отличные от эфирных масел, для табака; 

ароматизаторы, отличные от эфирных масел, для использования в электронных сигаретах; 

электронные сигареты; жидкие решения для использования в электронных сигаретах; 

электронные сигареты для использования в качестве альтернативы традиционным сигаретам; 

электронные сигары; бездымный табак; ментоловые сигареты; устройства для нагревания 

табака с целью вдыхания; электронные портсигары).   

Анализ оспариваемого знака на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 

1483 Кодекса  показал  следующее. 

Как указано в возражении, оспариваемому комбинированному знаку 

противопоставлены следующие знаки, принадлежащие лицу, подавшему 

возражение: 

- словесный знак « » по свидетельству №374304 [1], 

зарегистрированный  в отношении товаров 34 класса МКТУ: табак; табачные 

изделия, сигареты; курительные принадлежности, зажигалки, спички. 

- изобразительные  товарные знаки « » по свидетельству №462694[2] и 

« » по свидетельству №498415 [3],  зарегистрированные в отношении 

товаров 34 класса  МКТУ: сигареты; табак; табачные изделия; зажигалки; 

спички; курительные принадлежности. 

Серия товарных знаков со словесными элементами «LUCKY STRIKE»:  

- « » по свидетельству №87116 [4], зарегистрированный в 

отношении товаров 34 класса МКТУ: обработанный или необработанный табак, 

принадлежности для курящих, зажигалки для сигарет и спички. 



 

- « » по свидетельству №12493 [5], зарегистрированный в 

отношении товаров 34 класса МКТУ: табачные изделия. 

- « » по свидетельству №316281[6], зарегистрированный в 

отношении товаров 34 класса МКТУ: сигареты, папиросы. 

- « » по свидетельству №316410 [7], зарегистрированный в 

отношении товаров 34 класса МКТУ: сигареты, папиросы. 

- « » по свидетельству №484196 [8], зарегистрированный 

в отношении товаров 34 класса МКТУ: сигареты, содержащие заменители 

табака (не для медицинских целей); электронные сигареты; электронные 

устройства, содержащие никотин, не для медицинских целей; наконечники 

мундштуков для сигарет; футляры для сигарет, папирос; коробки для сигарет; 

заменители табака. 

- « » по свидетельству №522687 [9], зарегистрированный в 

отношении товаров 34 класса МКТУ: сигареты; табак; табачные изделия; 

зажигалки; спички; курительные принадлежности. 



 

- « » по свидетельству №531392 [10], зарегистрированный в 

отношении товаров 34 класса МКТУ: cигареты; табак; табачные изделия; 

зажигалки; спички; курительные принадлежности. 

- « » по свидетельству №531394 [11], зарегистрированный в 

отношении товаров 34 класса МКТУ: сигареты; табак; табачные изделия; 

зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности. 

- « » по свидетельству №531395 [12], зарегистрированный в 

отношении товаров 34 класса МКТУ: сигареты; табак; табачные изделия; 

зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности. 

- « » по свидетельству №525906 [13], зарегистрированный в 

отношении товаров 34 класса МКТУ: сигареты; табак; табачные изделия; 

зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности. 

- « » по свидетельству №522582 [14], зарегистрированный в 

отношении товаров 34 класса МКТУ: cигареты; табак; табачные изделия; 

зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности. 



 

- « » по свидетельству №550020 [15], зарегистрированный в 

отношении товаров 34 класса МКТУ: сигареты; табак; табачные изделия; 

зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности. 

- « » по свидетельству №543167 [16], зарегистрированный 

в отношении товаров 34 класса МКТУ: сигареты; табак; табачные изделия; 

зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности. 

- « » по свидетельству №549777 [17], зарегистрированный 

в отношении товаров 34 класса МКТУ: cигареты; табак; изделия табачные, 

включенные в 34 класс; зажигалки для закуривания; спички; курительные 

принадлежности. 

- « » по свидетельству №593748 [18], зарегистрированный в 

отношении товаров 34 класса МКТУ: сигареты; табак; табачные изделия; 

зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности. 

- « » по свидетельству №621006 [19], зарегистрированный в 

отношении товаров 34 класса МКТУ: сигареты; табак; табачные изделия; 

зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности. 

- « » по свидетельству №617701 [20], зарегистрированный в 

отношении товаров 34 класса МКТУ: сигареты; табак; табачные изделия; 

зажигалкки для закуривания; спички; курительные принадлежности. 



 

- « » по свидетельству №617374 [21], зарегистрированный 

в отношении товаров 34 класса МКТУ: сигареты, папиросы; табак, 

необработанный и обработанный; табачные изделия; заменители табака (не для 

медицинских целей); сигары, сигариллы; зажигалки для закуривания; спички; 

курительные принадлежности; бумага сигаретная, папиросная, сигаретные 

гильзы, фильтры для сигарет; карманные устройства для закручивания сигарет; 

ручные машинки для набивания табака в бумажные гильзы; сигареты 

электронные; жидкости для электронных сигарет; табачные изделия, 

предназначенные для нагрева; электронные устройства и их части для нагрева 

сигарет и табака. 

- « » по свидетельству №762551 [22], зарегистрированный в 

отношении товаров 34 класса МКТУ: cигареты, папиросы; необработанный 

табак; обработанный табак; табак для самокруток; трубочный табак; 

табачные изделия; заменители табака, не для медицинских целей; сигары; 

сигариллы; зажигалки, включенные в 34 класс; спички; курительные 

принадлежности; бумага сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры 

для сигарет; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; 

устройства карманные для набивки сигаретных гильз табаком; сигареты 

электронные; растворы жидкие для электронных сигарет; табачные изделия для 

потребления посредством их нагревания. 

- « » по свидетельству №766673 [23], зарегистрированный в 

отношении товаров 34 класса МКТУ: cигареты, папиросы; необработанный 

табак; обработанный табак; табак для самокруток; трубочный табак; 

табачные изделия; заменители табака, не для медицинских целей; сигары; 

сигариллы; зажигалки, включенные в 34 класс; спички; курительные 



 

принадлежности; бумага сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры 

для сигарет; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; 

устройства карманные устройства для набивки сигаретных гильз табаком; 

сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет; табачные 

изделия для потребления посредством их нагревания. 

- « » по свидетельству №839919 [24], зарегистрированный в 

отношении товаров 34 класса МКТУ: cигареты, папиросы; необработанный 

табак; обработанный табак; табак для самокруток; трубочный табак; 

табачные изделия; заменители табака, не для медицинских целей; сигары; 

сигариллы; зажигалки, включенные в 34 класс; спички; курительные 

принадлежности; бумага сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры 

для сигарет; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; 

устройства карманные устройства для набивки сигаретных гильз табаком; 

сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет; табачные 

изделия для потребления посредством их нагревания. 

- « » по свидетельству №841179 [25], зарегистрированный в 

отношении товаров 34 класса МКТУ: cигареты, папиросы; необработанный 

табак; обработанный табак; табак для самокруток; трубочный табак; 

табачные изделия; заменители табака, не для медицинских целей; сигары; 

сигариллы; зажигалки (включенные в 34 класс); спички; курительные 

принадлежности; бумага сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры 

для сигарет; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; 

устройства карманные устройства для набивки сигаретных гильз табаком; 

сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет; табачные 

изделия для потребления посредством их нагревания. 



 

- « » по свидетельству №290200 [26], зарегистрированный в 

отношении товаров 34 класса МКТУ: табачные изделия, а именно сигареты и 

папиросы. 

- « » по свидетельству №140527 [27], зарегистрированный 

в отношении товаров 34 класса МКТУ: табак, табачные изделия, в том числе 

сигареты, курительные принадлежности, зажигалки, включенные в 34 класс, 

спички. 

Из совокупности противопоставленных товарных знаков можно выделить  

словесные обозначения, включающие слово «LUCKY» [1] и словосочетание 

«LUCKY STRIKE»  [8], [13], [16], [17], [21], [27], изобразительные обозначения  в 

виде круга в двойной окружности [2] - [3], комбинированные обозначения [4] – 

[7], [9] – [12], [14] – [15], [18] – [20],  [22] – [26], включающие изображение круга в 

двойной окружности, внутри которой в две строки расположены словесные 

элементы «LUCKY STRIKE». 

 Словесный элемент «LUCKY» (в переводе на русский язык – счастливый, 

удачный, удачливый, везучий) в сочетании со словом «STRIKE» образует 

словосочетание, которое  переводится на русский язык как «удачный выстрел». 

Общее правило, применяемое при экспертизе словесных обозначений, 

состоящих из двух и более слов, связанных между собой по смыслу и 

грамматически, состоит в том, что при оценке их сходства принимается во 

внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части. 

При сравнении словесных элементов «Lucky Clouds» (счастливые облака) 

оспариваемого и «LUCKY STRIKE» (удачный выстрел) противопоставленных 

знаков, которые, как указано выше, представляют собой словосочетания, 

образованные по правилам английской грамматики, т.е. связанные грамматически 

и по смыслу, установлено отсутствие между ними фонетического и 



 

семантического сходства, несмотря на присутствие в них общего словесного 

элемента «LUCKY», поскольку присутствие дополнительных слов  «Clouds» и 

«STRIKE» обуславливает не только фонетические различия, в силу  присутствия 

совершенно различного набора гласных и согласных звуков, но и семантические 

различия, в силу отсутствия подобия понятий и идей, заложенных в эти 

словосочетания. 

Кроме того, в целом оспариваемый знак и противопоставленные 

комбинированные и словесные знаки производят различное общее зрительное 

впечатление, поскольку средний российский потребитель, в первую очередь 

обратит внимание на изображение иероглифов в оспариваемом знаке, 

занимающих доминирующее положение и играющих основную  роль в 

индивидуализации оспариваемого знака, указывая на  китайское происхождение 

товаров, маркированных этим знаком.  

Также нет оснований для вывода о сходстве оспариваемого товарного знака 

с изобразительными знаками в виде круга в двойной окружности, поскольку, 

принимая во внимание доминирование иероглифов, изображение круга является 

элементом с крайне слабой различительной способностью, вследствие частого 

использования в знаках различных лиц.    

Таким образом, несмотря на однородность товаров 34 класса МКТУ, в 

отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному 

знаку и в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки,   

коллегия делает вывод об отсутствии принципиальной возможности 

возникновения у потребителя  представления о принадлежности  товаров, 

маркированных сравниваемыми знаками, одному и тому же источнику 

происхождения, что  определяет  вывод об отсутствии между ними сходства  до 

степени смешения. 

Соответственно, довод возражения о том, что правовая охрана на территории 

Российской Федерации  предоставлена в нарушение требований пункта 6(2) статьи 

1483 Кодекса  нельзя признать является обоснованным. 



 

В отношении соответствия оспариваемого товарного знака требованиям 

пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее. 

Данная норма права подлежит применению, в частности, когда сравниваемые 

средства индивидуализации не являются сходными друг с другом в целом, с 

учетом несходства доминирующих в них элементов, но при этом один знак 

включает в свой состав не доминирующий элемент, который является 

тождественным или сходным с противопоставленным средством 

индивидуализации другого лица. 

По мнению лица, подавшего возражение, таким элементом является 

словесный элемент «Lucky», входящий в состав словосочетания «Lucky Clouds», 

обладающий фонетическим, семантическим и визуальным сходством со словесным 

товарным знаком «LUCKY» по свидетельству №374304. 

Вместе с тем, коллегия не может согласиться с данным утверждением, 

поскольку  словесный элемент «Lucky» является неотъемлемой частью 

словосочетания «Lucky Clouds», в силу чего не может рассматриваться в качестве 

отдельного элемента, включенного в состав композиции оспариваемого знака. 

Соответственно, в данном случае отсутствуют какие-либо основания для 

применения правовой нормы, предусмотренной пунктом 10 статьи 1483 Кодекса. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований 

для принятия Роспатентом следующего решения: 

 

   отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.08.2022, и 

оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации  

знака по международной регистрации №1649058. 

 


