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Товарные знаки  
с географической 
составляющей: проблемы 
при регистрации

■ в.в.ТрЕй –	патентный	поверенный,	партнер,	начальник	отдела	товарных	знаков	(Москва,	
	 	 юридическая	фирма	«Городисский	и	партнеры»,	TreyV@gorodissky.com)

Автор анализирует проблемы, возникающие при регистрации 
товарных знаков, если входящие в них элементы в той или иной 
степени сходны с наименованиями мест происхождения товаров.

Од н о й	
и з	

особеннос	тей		
р о с с и й с 	к о й	
правовой	 си-
стемы,	связан	-	
ной	со	средст-
вами	 индиви-
дуализации,	
яв	ляется	пре-
доставление	
широкой	 пра-
вовой	 охраны	

наименованиям	 мест	 происхождения	
товаров.	В	частности,	эти	особенности	
проявляются	в	случаях	столкновения	
прав	на	разные	объекты,	а	именно:	на	
наименования	мест	происхождения	то-
варов	и	товарные	знаки.

Столкновение	 прав	 на	 различные	
средства	индивидуализации	регулиру-
ются	п.	6	ст.	1252	ГК	РФ,	который	гла-
сит:	«Если различные средства инди
видуализации (фирменное наиме но
вание, то варный знак, знак обслужи

вания, ком мерческое обозначение) 
ока зывают ся тождественными или 
сход ными до степени смешения и в ре
зультате такого тождества или сход
ства могут быть введены в заблужде
ние потребители и (или) контраген
ты, преимущество име ет средство 
индивидуализации, исключительное 
право на которое возникло ранее, либо 
в случаях установления конвенцион
ного или выставочного приоритета 
средство индивидуализации, которое 
имеет более ранний приоритет».	

Обратим	особое	внимание	на	поло-
жение,	согласно	которому	сходство	или	
тождество	до	степени	смешения	сред-
ства	индивидуализации	может	ввести	
в	 заблуждение	 потребителей	 и/или	
контрагентов.	Вышеупомянутое	поло-
жение	 ГК	 РФ	 не	 содержит	 отсылки	 к	
наименованиям	 мест	 происхождения	
товаров,	но	принципиально	важно	для	
обсуждения	столкновения	прав	на	раз-
личные	 средства	 индивидуализации,	
поскольку	отражает	законодательный	

www.patentinfo.ru  Открытая трибуна 



патентный поверенный38

№
 1

  
я

н
в

а
р

ь
 –

 ф
ев

ра
л

ь
  2

02
0

подход,	в	соответствии	с	которым	имен-
но	 введение	 потребителей	 в	 заблуж-
дение	является	принципиальным	для	
установления	 превосходства	 одного	
средства	индивидуализации	над	дру-
гим.	

Рассматривая	столкновение	товар-
ных	знаков	и	наименований	мест	про-
исхождения	товаров,	необходимо	обра-
титься	к	п.	7	ст.	1483	ГКРФ,	в	соответ-
ствии	с	которым:	«Не могут быть за
регистрированы в качестве товарных 
знаков в отношении любых товаров 
обозначения, тождественные или 
сход ные до степени смешения с наи
менованием места происхождения то
варов, охраняемым в соответствии с 
настоящим Кодексом, а также с обо
значением, заявленным на регистра
цию в качестве такового до даты 
при оритета товарного знака, за ис
ключением случая, если такое наиме
нование или сходное с ним до степени 
смешения обозначение включено как 
неохраняемый элемент в товарный 
знак, регистрируемый на имя лица, 
имеющего исключительное право на 
такое наименование, при условии, что 
регистрация товарного знака осуще
ствляется в отношении тех же то
варов, для индивидуализации кото
рых зарегистрировано наименование 
места происхождения товара».

Разъясняя	порядок	применения	этой	
нормы	закона,	п.	47	Правил	составле-
ния,	подачи	и	рассмотрения	докумен-
тов,	являющихся	основанием	для	со-
вершения	юридически	значимых	дей-
ствий	по	государственной	регистрации	
товарных	знаков,	знаков	обслуживания,	
коллективных	знаков,	Требований	к	до-
кументам,	содержащимся	в	заявке	на	
государственную	регистрацию	 товар-
ного	знака,	 знака	обслуживания,	 кол-
лективного	знака,	и	прилагаемым	к	ней	
документам	и	их	форм,	Порядка	преоб-
разования	заявки	на	государственную	

регистрацию	коллективного	знака	в	за-
явку	на	государственную	регистрацию	
товарного	знака,	знака	обслуживания	и	
наоборот,	Перечня	сведений,	указывае-
мых	в	форме	свидетельства	на	товар-
ный	знак	 (знак	обслуживания),	форме	
свидетельства	на	коллективный	знак,	
формы	 свидетельства	 на	 товарный	
знак	(знак	обслуживания),	формы	сви-
детельства	на	коллективный	знак	(утв.	
приказом	Министерства	экономическо-
го	развития	Российской	Федерации	от	
20	июля	2015	г.	№	482)	гласит:	«На осно
вании пункта 7 статьи 1483 Кодекса 
устанавливается, не относится ли 
заявленное обозначение в отношении 
любых товаров к обозначениям, тож
дественным или сходным до степени 
смешения с охраняемым в Российской 
Федерации наименованием места про
исхождения товара или с обозначени
ем, заявленным на регистрацию в ка
честве такового до даты приорите
та товарного знака.

При этом учитывается тот факт, 
что такое наименование или сходное с 
ним до степени смешения обозначение 
может быть включено как неохраняе
мый элемент в товарный знак, реги
стрируемый на имя лица, имеющего 
исключительное право на такое на
именование, при условии, что регист
рация товарного знака осуществля
ется в отношении тех же товаров, 
для индивидуализации которых заре
гистрировано наименование места 
происхождения товара.

При проверке сходства словесных 
обозначений и словесных элементов 
комбинированных обозначений с заре
гистрированным наименованием ме с
та происхождения товара или с обо
зна чением, заявленным на регист ра
цию в качестве такового, используют
ся признаки, указанные в пункте 42 на
стоящих Правил. При этом вопрос од
нородности товаров не  исследуется».
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Ключевым	в	рамках	данной	статьи	
будет	положение	о	том,	что	«вопрос од
нородности товаров не исследуется».	
Это	обстоятельство	на	практике	предо-
ставляет	зарегистрированному	наиме-
нованию	места	происхождения	товара	
преимущество	 над	 товарным	 знаком.	
Рассматривая	столкновение	заявок	на	
товарные	знаки	с	зарегистрированными	
наименованиями	мест	происхождения	
товаров,	следует	отметить,	что	ссылки	
на	наименования	мест	происхождения	
товаров	иных	лиц,	нежели	заявитель	по	
заявке	на	регистрацию	товарного	знака,	
фактически	непреодолимы,	несмотря	
на	то,	что	п.	6	ст.	1252	ГК	РФ	видит	пре-
имущества	различных	средств	индиви-
дуализации	друг	перед	другом	именно	
в	введении	в	заблуждение	потребите-
лей	и	(или)	контрагентов.	Учитывая	это,	
можно	провести	аналогию	между	обще-
известным	товарным	знаком	и	наимено-
ванием	места	происхождения	товара,	
поскольку	наименование,	как	и	общеиз-
вестный	товарный	знак,	может	препят-
ствовать	регистрации	и	использованию	
обозначения	или	товарного	знака	иным	
лицом	для	товаров	и	услуг,	не	являю-
щихся	однородными.

При	этом,	как	показывает	практика,	
Роспатент	 при	 экспертизе	 заявок	 на	
регистрацию	 товарных	 знаков,	 кото-
рые	могут	рассматриваться	как	сход-
ные	до	степени	смешения	с	наимено-
ванием	места	 происхождения	 товара	
по	фонетическому,	визуальному	и	се-
мантическому	 критериям,	 ссылается	
на	потенциальную	возможность	ассо-
циации	заявленного	товарного	знака	с	
зарегистрированным	наименованием.	
При	 этом	 экспертиза	 устанавливает	
возможность	 такой	ассоциации	 субъ-
ективно,	делая	вывод,	не	основываясь,	
например,	на	результатах	социологиче-
ского	исследования,	которое	могло	бы	
показать	объективную	картину	и	свиде-
тельствовать	о	возможности	такой	ас-

социативной	 связи	 и	 действительной	
возможности	 введения	 потребителей	
в	заблуждение.

Разбирая	подобную	практику,	можно	
обратиться	к	случаю,	когда	заявке	на	
товарный	знак	со	словесным	элемен-
том	 «Липецкое»,	 поданной	 в	 отноше-
нии	мороженого,	было	отказано	в	ре-
гистрации	в	связи	с	наличием	наиме-
нования	места	происхождения	товара	
«Липецкая	вода»	(свидетельство	№	41),	
правовая	охрана	которому	предостав-
лена	в	отношении	минеральной	воды.	
При	этом	речь	не	идет	о	имеющих	ши-
рокую	известность	таких	минеральных	
водах,	как	«Ессентуки»	или	«Боржоми».	
Более	того,	производство	мороженого	в	
регионе,	где	разливается	минеральная	
вода,	маркируемая	охраняемым	наиме-
нованием	места	происхождения	товара,	
также	ведется	несколько	десятков	лет.	
К	тому	же	наименование	места	проис-
хождения	 товара	 «Липецкие	 узоры»	
(свидетельство	№	10)	регистрации	то-
варного	знака	«Липецкое»	в	отношении	
мороженого	не	препятствовало.	

Представляется,	что	наличие	заре-
гистрированного	наименования	места	
происхождения	товара	в	отношении	ми-
неральной	воды	не	должно	препятство-
вать	регистрации	заявки	на	товарный	
знак	в	отношении	мороженого,	посколь-
ку	очевидно,	что	розлив	минеральной	
воды	 и	 производство	 мороженого	 не	
являются	смежными.	Для	их	производ-
ства	используется	разное	сырье,	рас-
сматриваемые	 товары	 имеют	 разные	
каналы	и	способы	сбыта,	то	есть	това-
ры	«минеральная вода»	и	«мороженое» 
неоднородные.	Поэтому	в	отношении	
товаров	«минеральная вода»	и	«моро
женое»	у	потребителя	в	данном	случае	
не	может	создаться	представление	об	
их	принадлежности	одному	и	тому	же	
изготовителю.

Также	 следует	 принять	 во	 внима-
ние	то	обстоятельство,	что	заявитель	
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товарного	знака	длительное	время	ис-
пользовал	заявленное	на	регистрацию	
обозначение	в	торговом	обороте,	и	ни-
каких	доказательств	реальной	ассоциа-
ции	заявленных	товаров	с	товарами,	в	
отношении	которых	охраняется	наиме-
нование	места	происхождения	товара,	
экспертиза	не	привела.	Наоборот,	мно-
голетнее	использование	заявленного	в	
качестве	товарного	знака	обозначения	
должно	свидетельствовать	об	ассоци-
а	ции	 заявленного	 товарного	 знака	 и	
то	вара	именно	с	заявителем,	а	не	с	об-
ладателем	права	пользования	наиме-
нованием	места	происхождения	товара.

Такое	 применение	 данной	 нормы	
ГК	РФ	фактически	лишает	возможно-
сти	производителей	из	определенного	
региона	 использовать	 наименование	
этого	 региона	 в	 своей	 деятельности.	
Так,	 комбинированный	товарный	знак	
«Ал	тайский	 стандарт»	 в	 отношении	
про	дуктов	питания	не	может	быть	за-
регистрирован	в	силу	того,	что	суще-
ствует	 наименование	места	 происхо-
ждения	товара	«Алтайский	мед»,	при	
том,	что	в	перечне	заявки	на	товарный	
знак	«Алтайский	стандарт»	не	указан	
мед	в	качестве	товара,	а	заявитель	не	
является	обладателем	свидетельства	
на	право	пользования	наименованием	
места	происхождения	товаров	«Алтай-
ский	мед»	по	свидетельствам	№	142/1,	
142/2,	142/3,	142/4.	Фактически	на	слова,	
однокоренные	слову	«алтайский»,	пре-
доставлена	монополия	лицам,	которые	
производят	мед	в	Алтайском	крае	и	Ре-
спублике	Алтай	 и	 получили	 право	 на	
пользование	соответствующим	наиме-
нованием	места	происхождения	товара.

Представляется,	что	словесный	эле-
мент	«Алтайский»	следовало	бы	рас-
сматривать,	как	отсылающий	потреби-
теля	к	месту	производства	товара.	Он	
используется	множеством	производи-
телей	 продукции	 в	 Алтайском	 крае	 и	
Республике	Алтай	и	входит	в	огромное	

число	 зарегистрированных	 товарных	
знаков	(«Алтайский	каравай»,	«Алтай-
ский	мясодел»,	«Алтайский	кондитер»	и	
многие	другие).	То	есть	товарные	знаки,	
включающие	словесный	элемент,	обо-
значающий	место	производства	това-
ров,	и	наименование	места	происхож-
дения	товаров	с	указанием	такого	эле-
мента	и	названием	товара	могут	сосу-
ществовать,	 однако	 единообразного	
под	хода	к	рассмотрению	подобных	си-
туаций	не	выработано.

Согласно	 доводам,	 изложенным	 в	
ре	шении	 Роспатента	 по	 результатам	
экс	пертизы	заявки	на	комбинированный	
то	варный	знак	«Алтайский	стандарт»,	
не	соответствие	заявленного	обозначе-
ния	 требованиям	 п.	 7	 ст.	 1483	 ГК	 РФ	
обусловлено	его	сходством	до	степени	
смешения	с	наименованием	места	про-
исхождения	товара	«Алтайский	мед»,	
право	пользования	которым	принадле-
жит	иным	лицам.	Но	при	этом	в	своем	
решении	 коллегия	Палаты	по	патент-
ным	спорам	по	каким-то	причинам	дала	
оценку	однородности	товаров,	указав,	
что	«перечень товаров, в отношении 
ко торых испрашивается регистрация 
за явленного обозначения, в основном 
составляют продукты питания – то
вары широкого потребления, товары 
той же потребительской группы, что 
и мед, следовательно, опасность сме
шения в данном случае выше».	После	
прочте	ния	решения	Роспатента	оста-
ется	непонятным:	должна	ли	исследо-
ваться	 однородность	 при	 столкнове-
нии	товарного	знака	с	наименованием	
места	происхождения	товара	или	нет?

При	этом	в	рассматриваемом	реше-
нии	 Роспатента	 утверждается:	 «Ана
лиз вышеизложенного в своей сово
купности позволяет заключить, что 
включенные в состав заявленного 
обозначения, предназначенного для 
мар кировки продовольственных то
варов, словесные элементы «Алтай
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ский стандарт» ассоциируются с ме
дом, происходящим из Алтайского 
края».	Наличие	подобной	ассоциатив-
ной	связи	могло	бы	быть	установлено,	
ес	ли	 бы	 проводилось	 соответствую-
щее	 социологическое	 исследование,	
от	ра	жающее	 мнение	 потребителей	 в	
от	но	шении	 обозначения	 «Алтайский	
стан	дарт».	Представляется,	что	веро-
ятность	того,	что	подавляющее	боль-
шинство	респондентов	будут	ассоции-
ровать	обозначение	«Алтайский	стан-
дарт»	именно	с	медом,	весьма	низкая.	
Так,	простой	поисковый	запрос	по	обо-
значению	«Алтайский	стандарт»	в	сети	
Интернет	отсылает	к	товарам,	не	имею-
щим	отношения	к	меду,	а	если	провести	
поиск	по	обозначению	«Алтайские	про-
дукты»,	обнаружится,	что	край	славен	
не	только	медом,	но	и	другими	товарами	
(целебные	травы,	чай,	масло,	сыр).

Далее	приводится	противоречивый	
вывод:	«То обстоятельство, что за
явленный перечень включает товары 
иных потребительских групп, а также 
услуги, не свидетельствует об от
сутствии ассоциаций заявленного 
обо значения с охраняемым наимено
ванием места происхождения товара, 
что соотносится с положениями пун
кта 7 статьи 1483 Кодекса, которые 
применяются по отношению к любым 
товарам (однородность не применя
ется)».	Тогда	с	какой	целью	однород-
ность	исследовалась	в	заключении	кол-
легии	Роспатента?

При	этом	примеры,	касающиеся	иных	
географических	наименований	(«Воло-
годское»,	«Башкирский»),	не	бы	ли	при-
няты	во	внимание,	как	не	отно	сящиеся	
к	рассматриваемому	обозначению.	На	
практике	получается:	что	вологодско-
му	и	башкирскому	можно,	то	алтайскому	
нельзя.	Это	приводит	к	некой	неопре-
деленности	в	возможности	выбора	то-
варного	знака	с	географической	состав-
ляющей,	поскольку	описанный	пример	

свидетельствует	 о	 противоречивости	
практики	рассмотрения	подобных	си-
туаций.	Решить	эту	неопределенность	
могли	бы	соответствующие	изменения	
в	ГК	РФ	и	Правилах	в	части	установ-
ления	 преимущественного	 права	 при	
столкновении	 различных	 средств	 ин-
дивидуализации.

Рассматривая	другой	пример	про-
тивопоставления	наименования	места	
происхождения	 товара	 поданному	 на	
регистрацию	товарному	 знаку,	можно	
сделать	 вывод	 о	 некой	 абсурдности	
в	данной	связи	требований	законода-
тельства.	Так,	с	неожиданной	пробле-
мой	столкнулась	американская	компа-
ния	«Кьюрэй	инк.»	(«Curai	 Inc.»),	пода-
вшая	заявку	на	регистрацию	товарного	
знака,	представляющего	собой	разли-
чительную	 часть	фирменного	 наиме-
нования	компании,	созданной	в	2017	г.	
«Кьюрэй	инк.»	предоставляет	услуги	в	
сфере	здравоохранения,	в	частности,	
поддерживает	пациентов,	помогая	им	
предоставлять	 нужную	 информацию	
лечащим	врачам	для	 помощи	в	 уста-
новлении	верного	диагноза,	используя	
технологии	искусственного	интеллекта.

Заявка	 на	 регистрацию	 товарного	
знака	«CURAI»	была	подана	в	отноше-
нии	товаров	9	класса	МКТУ,	таких	как	
программное	 обеспечение	 для	 теле-
медицины,	услуг	 класса	42,	 таких	 как	
предоставление	во	временное	пользо-
вание	программного	обеспечения	для	
телемедицины,	и	услуг	класса	44,	таких	
как		телемедицина,	медицинские	услу-
ги,	ветеринарные	услуги	и	т.д.

При	этом	экспертиза,	вынося	пред-
варительный	отказ	в	предоставлении	
правовой	охраны	товарному	знаку	на	
территории	 России,	 сделала	 ссылку	
на	п.	7	и	подпункт	1	п.	3	ст.	1483	ГК	РФ	
в	 качестве	 обоснования	 своей	 пози-
ции,	отказав	в	регистрации	товарного	
знака	по	абсолютным	и	относительным	
основаниям.	При	проведении	эксперти-
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зы	по	заявке	на	регистрацию	товарного	
знака	был	сделан	вывод	о	том,	что	за-
явленное	обозначение	«CURAI»	явля-
ется	ложным	или	способным	ввести	в	
заблуждение	потребителей	в	отноше-
нии	происхождения	товаров	или	их	на-
значения,	поскольку	место	расположе-
ния	заявителя	находится	в	США.	Также	
было	установлено	сходство	до	степени	
смешения	заявленного	обозначения	с	
зарегистрированными	наименованиями	
места	происхождения	товара	«Курай».

Говоря	о	ложности	или	способности	
обозначения	 «CURAI»	 ввести	 потре-
би	телей	в	заблуждение,	отметим,	что	
ассоциация	обозначения	«CURAI»	рос-
сийскими	потребителями	с	правообла-
дателем	 наименования	 места	 проис-
хождения	товара	«Курай»	не	установ-
лена.	Сложно	даже	предположить,	что	
она	может	возникнуть	у	подавляющего	
большинства	потребителей	релевант-
ных	товаров	и	услуг.

Что	 касается	 сходства	 до	 степени	
смешения,	то	заявленные	товары	и	ус-
луги	не	могут	иметь	никакого	отно	ше	ния	
ни	к	башкирскому	духовому	музыкаль-
ному	инструменту	курай,	ни,	до	пустим,	
к	организации	концертов.	Да	и	произ-
ношение	обозначения	«Сurai»	(Кью	рэй),	
образованного	 от	 английског	о	 слова	
«cure»	 (лекарство/лечить),	 и	 баш	кир-
ско	го	слова	«курай»	имеет	очень	мало	
общего.	Следует	 также	отметить,	 что	
слово	«курай»	переводится	на	англий-
ский	язык	как	«kurai»	или	«Bashkir reed 
pipe».	 Более	 того,	 башкирское	 сло	во	
«курай»	многозначное	и	также	обозна-
чает	вид	растения.	Также	необходимо	
обратить	внимание,	что	заявка	на	на-
именование	места	происхождения	то-
вара	«Курай»	была	подана	25	декабря	
2017	г.,	а	регистрация	осуществлена	1	
марта	2018	г.,	при	том,	что,	как	уже	от-
мечалось,	право	на	фирменное	наиме-

нование	«Curai	Inc.»	возникло	в	2017	г.
Несмотря	на	это	соответствующей	

заявке	на	регистрацию	товарного	знака	
и	знака	обслуживания	было	отказано	в	
регистрации	в	полном	объеме.	Пред-
ставляется,	 что	 в	 рассматриваемом	
слу	чае	буквальное	толкование	нормы,	
со	держащейся	в	п.	7	ст.	1483	ГК	РФ,	про-
тиворечит	здравому	смыслу,	поско	льку	
фактически	правовая	охрана	наимено-
вания	 места	 происхождения	 товара	
была	распространена	даже	не	на	неод-
нородные	товары,	а	на	услуги,	причем	
не	относящиеся	к	охраняемому	наиме-
нованию	места	происхождения	товара	
даже	косвенно.

Справедливо,	что	владельцу	наиме-
нования	места	происхождения	товара	
предоставлено	исключительное	право	
предотвращать	использование	сходно-
го	обозначения	в	случае	введения	по-
требителей	в	заблуждение	или	наме-
ренного	использования	репутации/па-
разитирования	на	репутации	наимено-
вания	места	происхождения	товара.	Но	
если	речь	идет	о	товарах,	а	тем	более	
об	услугах,	настолько	далеких	друг	от	
друга,	как,	например,	мороженое	и	вода	
или	духовой	музыкальный	инструмент	и	
телемедицина,	а	также	в	случае	много-
летнего	бесконфликтного	сосущество-
вания	 предприятий	 на	 рынке	 одного	
региона,	подходы	к	рассмотрению	воз-
можности	столкновения	прав	было	бы	
целесообразно	 скорректировать.	 В	
особенности	при	этом	следует	учесть	
появление	в	системе	средств	индиви-
дуализации	географических	указаний,	
правовая	 охрана	 которым	 будет	 пре-
доставляться	в	облегченном	режиме.	
Соответственно,	появление	большого	
числа	географических	указаний	может	
воспрепятствовать	регистрации	и	ис-
пользованию	 товарных	 знаков	 с	 гео-
графической	составляющей.
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