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	Исх. № 0707/2016
20  июля 2016 года
на № 02/24-557/08 от 14.07.16
	Заместителю руководителя
Федеральной службы
по интеллектуальной собственности
г-же Кирий Л.Л.


	
О введении оппозиции в процедуру регистрации товарных знаков

                   Уважаемая Любовь Леонидовна, 
       	О введении оппозиции в процедуру регистрации товарных знаков
Совет Палаты патентных поверенных с привлечением актива практикующих по товарным знакам патентных поверенных рассмотрел предлагаемый Роспатентом Проект примерной модели процедуры оппозиции и сообщает следующее.

1.	Палата приветствует предложение Роспатента ввести систему оппозиции и поддерживает эту идею.

2.	Стремление Роспатента к сокращению срока регистрации товарных знаков заслуживает высокой оценки. Существующие сроки регистрации не соответствуют современным потребностям развития рынка. Длительная процедура регистрации товарного знака во многих случаях препятствует быстрому введению в хозяйственный оборот товаров, для маркировки которых он предназначен. Более того, предпринимаемые в настоящее время меры по дальнейшему развитию экономики и рыночных отношений предполагают значительное увеличение числа малых и средних предприятий, что естественно вызовет повышение количества заявок на регистрацию товарных знаков. При применении существующей системы предоставления правовой охраны товарным знакам, а именно полной экспертизы по абсолютным и относительным основаниям, такое повышение неминуемо приведет к увеличению нагрузки на экспертный орган в связи с увеличением как количества подаваемых заявок, так и базы подлежащих противопоставлению знаков, с другой стороны. Следствием повышения трудоемкости будет возврат к увеличению сроков регистрации, либо, при сохранении существующих сроков, существенное снижение качества экспертизы. Таким образом, значительное сокращение сроков регистрации товарных знаков, крайне актуальное на сегодняшний день, при существующей процедуре не представляется возможным.

3.	Действующие на территории Российской Федерации регистрации товарных знаков, а также поданные на регистрацию заявки, массив которых обязательно учитывается при проведении экспертизы по относительным основаниям, включают в себя в значительной степени невостребованные знаки. Такой вывод логично сделать исходя из статистических данных, приведенных в ежегодных отчетах Роспатента. Так, например, из 29447 товарных знаков, зарегистрированных в 2005 году, в 2015 было продлено только 13929, что составило 47,3%. Экстраполируя приведенные цифры на совокупность действующих регистраций, допустимо сделать вывод, что порядка 180 тысяч действующих товарных знаков активно не используются, но при этом систематически участвуют в процессе самой трудоемкой экспертизы по относительным основаниям. К этому массиву можно добавить участвующие в экспертизе заявки, которые по тем или иным причинам не достигают регистрации. Они составляют более четверти от общего числа поданных заявок. Налицо вопиющий парадокс: при значительной нагрузке на экспертизу в условиях цейтнота из-за проведения экспертизы по относительным основаниям более половины реестра товарных знаков перелопачивается и анализируется бессмысленно. Иными словами, можно заключить, что половина экспертов в поте лица трудится неэффективно.

4.	Экспертиза по относительным основаниям является длительным и трудоемким этапом процедуры принятия решения о регистрации товарного знака, и требует от эксперта высокой квалификации. С сожалением приходится констатировать, что не весь экспертный состав имеет высокий профессиональный уровень, что подтверждает пересмотр части решений в административных и судебных инстанциях. В принятии экспертом решения о регистрации значительную роль играет субъективное восприятие. Из-за влияния субъективных подходов не формируется стабильная и более или менее объективная практика экспертизы.

5.	Из вышесказанного следует вывод о необходимости модернизации процедуры приобретения права на товарный знак, в частности путем исключения экспертизы по относительным основаниям из компетенции экспертного органа. В ведении ведомства остаются формальная экспертиза и экспертиза по абсолютным основаниям, а контроль за соблюдением прав третьих лиц возлагается на самих заинтересованных лиц, в первую очередь на правообладателей, что по сути и предлагается в рассматриваемом Проекте примерной модели процедуры оппозиции. 

6.	Принимая данную концепцию процедуры регистрации товарного знака, Палата предлагает установить следующие сроки рассмотрения заявки по этапам:
а) формальная экспертиза и решение о принятии заявки к рассмотрению – в течение 1 месяца + возможные запросы;
б) проверка соответствия перечня товаров и услуг требованиям МКТУ, экспертиза заявленного обозначения по абсолютным основаниям и публикация сведений о завершении экспертизы заявленного обозначения по абсолютным основаниям с положительным результатом – в течение 2 месяцев + возможные запросы;;
в) подача заинтересованным лицом возражения против регистрации заявленного обозначения по любым предусмотренным законом основаниям – в течение 3 месяцев с даты публикации. Однако этот срок не должен истекать  ранее чем через 8 месяцев с  даты приоритета;
г) при отсутствии поданных возражений принятие решения о регистрации товарного знака и направление его заявителю с требованием оплатить пошлину за государственную регистрацию и выдачу свидетельства – в течение 1 месяца;
д) государственная регистрация товарного знака и отправка свидетельства – в течение 2 недель после оплаты соответствующей пошлины.
В случае подачи возражения сторонам предоставляется срок 2 месяца для урегулирования спора, по результатам которого поданное возражение может быть отозвано. Сокращение срока на примирение позволит минимизировать ущерб, нанесенный заявителю в случае недобросовестных действий лица, подавшего возражение против регистрации. Вместе с тем возможен отказ любой из сторон от примирения и подача ходатайства о немедленном рассмотрении оппозиции, либо при наличии обоюдного согласия сторон продление срока на примирение.
По истечении двух месяцев, если возражение не отозвано, или ранее, если от одной из сторон поступило ходатайство о немедленном рассмотрении оппозиции, Роспатент в лице коллегии в составе 3 человек с привлечением заинтересованных сторон рассматривает возражение и принимает с учетом его доводов окончательное решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в такой регистрации. 
Принятие предлагаемого режима процедуры регистрации товарного знака позволит сократить срок регистрации при благоприятном развитии событий до 9.5 месяцев, при этом максимальный срок не будет превышать 15 месяцев.

7.	Высвобождение части экспертов, вызванное исключением из компетенции экспертного органа процедуры экспертизы по относительным основаниям, позволит укомплектовать административный орган, коллегиально принимающий решения по результатам оппозиции наиболее квалифицированными специалистами. 

8.	При рассмотрении финансовой составляющей предлагаемой процедуры следует отметить, что исключение из общей процедуры регистрации товарного знака финансово ёмкого этапа экспертизы по относительным основаниям позволит снизить пошлину за проведение экспертизы, что с одновременным сокращением сроков на регистрацию несомненно положительно скажется на интересе предпринимателей к получению правовой охраны товарных знаков. В то же время дополнительная нагрузка, вызванная необходимостью для правообладателей мониторинга подаваемых заявок, при развитии конкуренции предлагаемых на рынке услуг по автоматизированному поиску, будет представлять собой незначительную величину. Очевидно, что для полноценного воплощения в жизнь предложенной процедуры оппозиции необходимо открыть базу поданных заявок для проведения поиска за определенную плату, как это действует в настоящий момент в отношении зарегистрированных знаков. При этом существенная финансовая нагрузка, связанная с правовой защитой товарного знака при рассмотрении оппозиции, будет ложиться на действительно заинтересованное лицо, а не уравнительно распределяться на всех заявителей. Целесообразно предусмотреть относительно высокие пошлины за подачу оппозиции. Такой подход будет справедлив и позволить избежать злоупотреблений путем подачи необоснованных возражений. 

9.	В числе прочих абсолютных оснований Палата считает необходимым особо отметить возможность введения потребителя в заблуждение, одной из разновидностей которой является полное или почти полное тождество заявленного обозначения с ранее зарегистрированными товарными знаками. Таким образом, эксперт должен учитывать результаты поиска, однако при проведении поиска в диапазоне 95-100% сходства (по существующей  на сегодня в ФИПСе шкале). Отчет о поиске будет иметь небольшую длину и незначительно влиять на трудозатраты эксперта. Тем не менее продолжение проведения поиска по каждой заявке с изменением его параметров должно предусматриваться планами Роспатента.

10.	Введение правового института оппозиции позволит, в частности:
•	существенно сократить сроки регистрации товарных знаков;
•	снизить финансовую нагрузку по получению правовой охраны товарных знаков на превалирующую часть заявителей за счет снижения пошлины за экспертизу; 
•	исключить субъективизм в рассмотрении заявок и повысить качество принятия решения в спорных случаях за счет введения коллегиальности;
•	установить компетенцию эксперта, позволяющую принимать единолично решения в соответствии с объективными нормами;
•	повысить правовую культуру заявителей и правообладателей за счет усиления их заинтересованности в правой охране и защите товарных знаков;
•	обобщить практику принятия коллегиальных решений с целью выработки однозначных подходов к оценке охраноспособности регистрируемых знаков;
•	 увеличить степень наполняемости государственного реестра товарными знаками, реально участвующими в хозяйственном обороте.						

С уважением, Президент 
МОО «Палата патентных поверенных»                                                                         А.В. Залесов
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