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нопроекту такие лица освобождаются от платы за проведение квалифика
ционного экзамена и необходимости подтверждения опыта работы в сфере 
деятельности патентного поверенного в соответствии со специализацией, 
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сокращение сроков предоставления услуги по получению статуса патентно
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правовой охране брендов. Снятие административных барьеров и освобожде
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их интеграции в правовую и экономическую систему Российской Федерации, 
а предприниматели, осуществляющие деятельность на новых территориях, 
получат доступ к профессиональным услугам для защиты своих интеллекту
альных прав», – прокомментировал руководитель Роспатента Ю.Зубов.
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СУДЕБНЫЕ 
СПОРЫ

УДК 347.772

мИрОвОЕ сОгЛАшЕНИЕ  
в сПОрАх О ПрЕкрАщЕНИИ  
ПрАвОвОй ОхрАНЫ 
ТОвАрНОгО ЗНАкА 
всЛЕдсТвИЕ 
НЕИсПОЛьЗОвАНИя

По мнению автора статьи Е.И.Толубаевой – младшего юриста ООО 
«Агент  ство интеллектуальной собственности «Бутенко и партнеры»  
(г. Томск, aisbp.tolubaeva@gmail.com), заключение мирового соглашения проти
воречит публичноправовой природе спора о досрочном прекращении правовой 
охраны товарного знака вследствие неиспользования. В рассматриваемой 
категории дел стороны могут заключить только соглашение по обстоя
тельствам дела. Заключение мирового соглашения в суде кассационной 
инстанции, предполагающее восстановление по воле правообладателя 
права на уже прекративший правовую охрану товарный знак, затрагивает 
публичные интересы. 

Ключевые слова: товарный знак, прекращение правовой охраны, мировое соглашение, 
кассация, неиспользование.

settlement aGreement in DispUtes On terminatiOn Of leGal prOtectiOn Of 
a traDemarK DUe tO nOn-Use

According to the author of the article E.I.Tolubaeva, a Junior lawyer of the Intellectual Property 
Agency Butenko & Partners (Tomsk, aisbp.tolubaeva@gmail.com), the conclusion of a settlement 
agreement contradicts the public and legal nature of the dispute on the early termination of legal 
protection of a trademark due to nonuse. In the category of cases under consideration, the parties 
can only conclude an agreement on the circumstances of the case. The conclusion of a settlement 
agreement in the court of cassation, which presupposes the restoration of the right to a trademark 
that has already ceased legal protection at the will of the rightholder, affects public interests. 

Key words: trademark, termination of legal protection, settlement agreement, cassation, non-use.

Правовая природа спора  
и возможность заключения 

мирового соглашения

Отношения, возникающие в связи 
с правовой охраной товарного знака, 
являются абсолютными: правообла-
дателю противостоит неопределен-
ное число обязанных субъектов, ко-
торые вынуждены воздерживаться от 
действий, нарушающих исключитель-

ное право. Пока действует исклю чи-
тельное право правообладателя то-
варного знака, все иные лица лише-
ны возможности без его согласия ис-
пользовать и зарегистрировать схо д-
ное обозначение относительно тож-
дественных или однородных това ров.

Поскольку возможности комбини-
рования словестных и изобразитель-
ных элементов объективно ограниче-
ны числом охраноспособных и до-
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ступных для регистрации символов, 
«существует … публичный интерес 
– в выбывании из реестра товарных 
знаков неиспользуемых обозначений 
с тем, чтобы они могли 
бы снова регистрирова
ться новыми правообла
дателями, более заинте
ресованными в их исполь
зовании, что соответ
ствует целям здоровой 
конкуренции»1.

Проф. М.А.Рожкова от-
мечает, что споры о пре-
кращении правовой ох-
раны товарного знака от-
носятся к категории дел, 
возникающих из публичных отно-
ше ний. Соответственно, по данным 
делам допустимо заключение согла-
шения, упоминаемого в ст. 190 АПК 
РФ, а не мирового соглашения. Учи-
тывая, что требование о досрочном 
прекращении правовой охраны может 
быть обращено исключительно к 
лицу, уполномоченному на осущест-
вление подобных действий, такое 
соглашение нельзя заключить без 
участия Роспатента2.

Суд при рассмотрении дел о неис-
пользовании товарного знака в каж-
дом конкретном случае сопоставляет 
интерес правообладателя, который 
обладает правом на товарный знак, 
но не использует его, и интересы 

1 Новоселова Л.А. Право интеллектуаль-
ной собственности: Учебник. Т. 3. Средства 
индивидуализации/Под общ. ред. Л.А.Ново-
се ловой. М.: Статут, 2018. С. 264. 

2 Рожкова М.А. Защита интеллектуальных 
прав: законодательные ошибки при опреде-
лении статуса и компетенции специализиро-
ванных органов, разрешающих дела в сфере 
промышленной собственности: Учебное по-
собие. М.: Статут, 2016. С 131.

иных производителей, которым в 
силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ запреще-
но использовать это обозначение 
для индивидуализации своих това-

ров и услуг. Досрочное 
прекращение охраны чу-
жого товарного знака не 
гарантирует заявителю 
регистрации собственно-
го обозначения. В связи с 
этим суд при разрешении 
споров данной категории 
исходит из учета публич-
ных интересов в исключе-
нии неиспользуемого то-
варного знака из реестра, 
а не интересов конкрет-

ного заявителя.
Поскольку в большинстве случаев 

лишение правообладателя исключи-
тельного права на товарный знак не 
является основной целью заинтере-
сованного лица, а правообладатель 
имеет возможность сохранить имею-
щийся актив, пойдя на уступки заяви-
телю, стороны в ходе рассмотрения 
спора в Суде по интеллектуальным 
правам могут прийти к консенсусу и 
заключить мировое соглашение, на-
пример, на следующих условиях:

ответчик дает согласие на ре
гистрацию истцом обозначения и 
обя зуется не использовать принад
лежащий ему товарный знак в от
ношении определенных категорий 
товаров. Истец, в свою очередь, 
воздерживается от использования 
товарного знака ответчика приме
нительно к другой категории това
ров3; 

3 Постановление президиума Суда по ин-
теллектуальным правам от 22 января 2015 
г. № С01-704/2014 по делу № СИП-68/2013.
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ответчик выдает истцу письмо
согласие на регистрацию в качест
ве товарного знака обозначения, 
сходного с товарным знаком ответ
чика4;

правообладатель отказывается 
от иска о пресечении использования 
товарного знака и взыскании убыт
ков, а заинтересованное лицо – от 
исковых требований в виде прекра
щения правовой охраны товарного 
знака5;

правообладатель уступает за
явителю свое право на товарный 
знак с определенными встречными 
обязательствами истца6.

В судебной практике встречается 
множество других вариантов взаим-
ных уступок сторон. Однако во всех 
таких случаях разрешаются проти-
воречия между двумя субъектами 
предпринимательской деятельно-
сти, а публично-правовой конфликт 
не исчерпывается. Неиспользуемому 
товарному знаку по-прежнему пре-
доставлена правовая охрана, что не 
позволяет иным субъектам исполь-
зовать это обозначение в своей дея-
тельности. Поэтому требование о до-
срочном прекращении правовой охра-
ны данного товарного знака может 
быть предъявлено и иными субъек-
тами, что не только не способствует 
стабильности гражданского оборота, 

4 Определение Суда по интеллектуаль-
ным правам от 14 августа 2020 г. по делу 
№ СИП-210/2020.

5 Определение Суда по интеллектуаль-
ным правам от 24 декабря 2019 г. по делу 
№ СИП-800/2019.

6 Постановления президиума Суда по ин-
теллектуальным правам от 22 июня 2020 г. 
№ С01-151/2019 по делу № СИП-163/2018, от 
29 августа 2018 г. № С01-600/2018 по делу 
№ СИП-67/2018.

но и увеличивает нагрузку на судеб-
ную систему.

В силу положений части 6 ст. 141 
и части 3 ст. 130 АПК РФ мировое со-
глашение не может нарушать права 
и законные интересы других лиц. 
Можно ли утверждать, что заключе-
ние мирового соглашения в споре о 
досрочном прекращении правовой 
охраны не соответствует указанно-
му требованию?

Институт досрочного прекраще-
ния правовой охраны неиспользуе-
мых товарных знаков опосредует 
публичный интерес: если правооб-
ла датель не использует зарегистри-
рованное обозначение, то при лише-
нии его легальной монополии любое 
иное лицо получает возможность за-
регистрировать тождественный или 
сходный товарный знак. В исклю-
че нии из реестра неиспользуемых 
обозначений косвенно заинтересо-
ваны все производители товаров 
или услуг, поскольку они имеют по-
тенциальную возможность подать 
заявку на регистрацию собственного 
обозначения. Исходя из изложенного 
представляется, что спор о досроч-
ном прекращении правовой охра-
ны товарного знака не может быть 
разрешен путем заключения миро-
вого соглашения, поскольку это не 
соответствует публично-правовому 
эффекту, который должен возни-
кать вследствие разрешения спора. 
Правообладатель и заинтересован-
ное лицо могут в процессе перего-
воров урегулировать противоречия, 
возникшие между ними, но при этом 
публичный интерес в освобождении 
реестра от неиспользуемых товарных 
знаков удовлетворен не будет.
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Кроме того, представляется, что 
заявление о досрочном прекраще-
нии правовой охраны товарного 
зна ка вследствие его неиспользо-
вания должно рассматриваться по 
пра вилам главы 27 АПК РФ как дело 
об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение, а именно – 
об установлении факта неисполь-
зования товарного знака в течение 
трех лет. Требование исключить из 
реестра неиспользуемое обозначе-
ние едва ли должно рассматриваться 
по правилам искового производства 
и быть предъявлено правооблада-
телю, поскольку ответчик не наде-
лен соответствующими властными 
полномочиями. Правообладатель и 
Роспатент должны привлекаться к 
рассмотрению дела в качестве за-
интересованных лиц на основании 
части 2 ст. 221 АПК РФ. 

Арбитражное процессуальное за-
конодательство не предусматривает 
возможность заключения мирового 
соглашения при рассмотрении дел об 
установлении фактов, имеющих юри-
дическое значение. Если правооб-
ладатель в ходе рассмотрения дела 
примет решение о выдаче письма-
согласия на регистрацию товарного 
знака или решит заключить дого-
вор отчуждения, то такое согласие 
не должно быть квалифицировано 
судом как мировое соглашение, по-
скольку оно заключено не между сто-
ронами судебного спора. 

Мировое соглашение представ-
ляет собой сделку7, а «субъектами 

7 П. 9 постановления пленума Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации от 
18 июля 2014 г. № 50 «О примирении сторон 
в арбитражном процессе».

мировых соглашений могут высту
пать лишь юридически равные су
бъекты»8. Заключение мирового со-
глашения с Роспатентом при рассмо-
трении дел по ст. 1486 ГК РФ также 
невозможно, поскольку Роспатент в 
отношениях с правообладателем вы-
ступает как орган, осуществляющий 
публичные правомочия. 

Таким образом, при рассмотрении 
споров о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака 
возможно заключение только согла-
шения сторон по обстоятельствам 
дела (второй абзац части 2 ст. 70 
АПК РФ). При этом стороны с учетом 
публично-правовой природы спора 
не вправе изменить последствия, 
наступающие при неиспользовании 
товарного знака в течение трех лет, 
в сравнении с тем, как такие послед-
ствия определены законом.

Вопрос о возможности заключе-
ния мирового соглашения в спорах 
с участием Роспатента возникает 
не только применительно к делам о 
прекращении правовой охраны то-
варного знака вследствие его неис-
пользования. Например, при оспа-
ривании решений Роспатента о при-
знании недействительной выдачи 
патента в связи с несоответствием 
условиям патентоспособности право-
обладатель и податель возражения 
также могут заключить соглашение 
о признании оспариваемого патен-
та соответствующим требованиям 

8 Рожкова М.А. О некоторых чертах сход-
ства мирового соглашения с соглашением, 
заключаемым по делам, возникающим из 
публичных правоотношений/В сб.: Проблем-
ные вопросы гражданского и арбитражного 
процессов/Под ред. Л.Ф.Лесницкой, М.А.Рож-
ко вой. М.: Статут, 2008. С. 288. 
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законодательства. То есть даже в 
случае, когда экспертиза допустила 
ошибку, и патент был выдан в нару-
шение требований закона, стороны 
своим соглашением могут прекратить 
рассмотрение спора и сохранить дей-
ствительность патента.

Указанный подход Суда по ин-
теллектуальным правам критикует-
ся в доктрине9. Необходимо учесть, 
что другое заинтересованное лицо 
вправе оспорить патент по тому же 
основанию. Кроме того, к компетен-
ции заинтересованного лица и пра-
вообладателя в любом случае не от-
носится возможность признания па-
тента соответствующим требованиям 
законодательства.

Заключение мирового  
соглашения после вступления  

в силу решения суда  
первой инстанции

Согласно части 1 ст. 139 АПК РФ 
мировое соглашение может быть за-
ключено сторонами на любой стадии 
арбитражного процесса и при испол-
нении судебного акта. В заключении 
мирового соглашения после вынесе-
ния решения суда могут быть заин-
тересованы обе стороны, например, 
если правовая охрана товарного 
знака была прекращена частично. 
В этом случае правообладатель 
лишается исключительного права 
на товарный знак на часть товаров 
без какой-либо компенсации, одна-
ко заявитель может так и не полу-
чить возможности зарегистрировать 

9 Станковский В.М., Горбунова Я.А. Всегда 
ли следует сохранять действие патента?//
Па тентный поверенный. 2020. № 5. С. 40.

собственное обозначение, поскольку 
относительно части товаров, одно-
родных товарам по перечню его за-
явки, исключительное право было 
сохранено.

Возникает вопрос: допустимо ли 
с учетом действующего правового 
регулирования заключение миро-
вого соглашения по делу о досроч-
ном прекращении правовой охра-
ны товарного знака после удовлет-
ворения судом заявленных требо-
ваний и вступления решения суда 
в законную силу?

Этот вопрос был вынесен на об-
суждение на заседании рабочей 
группы научно-консультативного со-
вета при Суде по интеллектуальным 
правам 14 ноября 2014 г.10. В пользу 
подхода, согласно которому утверж-
дение мирового соглашения после 
вынесения решения судом первой 
инстанции невозможно, участника-
ми заседания были приведены сле-
дующие доводы. С момента всту-
пления решения суда в силу объек-
та как такового уже не существует 
(Н.А.Кручинина). Соответственно, у 
стороны нет исключительного права 
на товарный знак, которым она могла 
бы распорядиться заключив мировое 
соглашение (М.А.Рожкова). Кроме 
того, решения по товарным знакам 
носят ярко выраженный публичный 
характер и могут затрагивать интере-
сы широкого круга лиц (В.А.Химичев, 
М.А.Рожкова). Дать возможность сто-
ронам заключать мировое соглаше-
ние после принятия судом решения 

10 Протокол № 6 заседания рабочей группы 
научно-консультативного совета при Суде по 
интеллектуальным правам 14 ноября 2014 г.// 
СПС «КонсультантПлюс».
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о прекращении правовой охраны то-
варного знака означает допустить 
произвольное воспроизведение то-
варного знака, который ранее был 
аннулирован судом (А.А.Сироткина).

Для исполнения решения Суда по 
интеллектуальным правам по делу 
о досрочном прекращении правовой 
охраны товарного знака не требует-
ся применения каких-либо специаль-
ных мер. Правовая охрана товарного 
знака прекращается с даты вступле-
ния в законную силу решения суда, то 
есть немедленно после его принятия 
(седьмой абзац п. 1 ст. 1486 ГК РФ 
и часть 2 ст. 180 АПК РФ). При этом 
датой принятия решения считается 
дата его изготовления в полном объ-
еме (часть 2 ст. 176 АПК РФ).

Дата внесения Роспатентом запи-
си в Государственный реестр товар-
ных знаков и знаков обслуживания 
(далее – реестр) не имеет правового 
значения и не свидетельствует о том, 
что право продолжает существовать 
с момента принятия судом решения 
до момента внесения сведений в ре-
естр. Внесение Роспатентом в реестр 
записи о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака 
является лишь технической проце-
дурой11.

Поскольку исполнительное произ-
водство по делам о досрочном пре-
кращении правовой охраны товарно-
го знака не возбуждается, заключе-
ние мирового соглашения на стадии 
исполнения решения невозможно, 
что подтверждается судебной прак-
тикой12. Вместе с тем лица, участвую-

11 Постановление президиума Суда по 
интеллектуальным правам от 19 декабря 
2014 г. по делу № СИП-165/2014.

щие в деле, могут подать в суд за-
явление о распределении судебных 
расходов, после чего обратиться с 
ходатайством об утверждении ми-
рового соглашения (четвертый абзац 
части 13 ст. 141 АПК РФ).

С даты вступления в законную 
силу решения суда правообладатель 
товарного знака, право на который 
было прекращено досрочно, утрачи-
вает все правомочия, в том числе 
возможность распоряжения исклю-
чительным правом на данное обо-
значение. При этом предмет спора 
перестает существовать, поскольку 
правовая охрана товарного знака 
прекращается на будущее время без 
перехода исключительного права к 
иному лицу.

Суд по интеллектуальным правам 
в большинстве случаев отказывает 
в утверждении мирового соглашения 
при распределении судебных рас-
ходов13. Связано это с тем, что на 
рассматриваемой стадии у суда нет 
процессуальной возможности для от-
мены вступившего в законную силу 
судебного акта либо для указания на 
то, что решение не подлежит испол-
нению. Поскольку на момент заклю-
чения мирового соглашения исклю-
чительное право, являющееся его 
предметом, отсутствует, распоряже-
ние им невозможно. Однако действу-
ющее законодательство не запреща-
ет сторонам вступать в переговоры 
и заключать мировое соглашение в 
суде кассационной инстанции.

12 См., например: там же.
13 Постановления президиума Суда по 

интеллектуальным правам от 5 октября 2015 
г. № С01-1398/2014 по делу № СИП-666/2014, 
от 10 апреля 2017 № С01-30/2016 по делу 
№ СИП-372/2015.
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Отличие заключения мирового со-
глашения на данном этапе от этапа 
распределения судебных расходов 
состоит в том, что утверждение миро-
вого соглашения влечет за собой от-
мену судебного акта и прекращение 
производства по делу (второй абзац 
части 13 ст. 141 АПК РФ). То есть суд 
может отменить решение первой ин-
станции о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака и 
утвердить мировое соглашение сто-
рон на согласованных ими услови-
ях относительно объекта, правовая 
охрана которого была восстановлена 
вследствие отмены решения.

Судебная практика, касающаяся 
заключения мирового соглашения 
в суде кассационной инстанции, не-
однородна. Так, ООО УК «Альянс-
Сервис» обратилось в Суд по ин-
теллектуальным правам с иском к 
ООО «Форелеводческое хозяйство 
Сегозерское» о прекращении право-
вой охраны товарного знака со сло-
весным обозначением «Карелочка». 
Решением от 27 июня 2014 г. исковые 
требования были удовлетворены ча-
стично: прекращена правовая охрана 
словесного товарного знака относи-
тельно части товаров.

29 августа 2014 г. в Суд по ин-
теллектуальным правам поступило 
ходатайство сторон об утверждении 
мирового соглашения. Суд по интел-
лектуальным правам отказал в его 
утверждении, поскольку правовая 
охрана товарного знака уже была 
прекращена14. Однако после обраще-
ния истца с кассационной жалобой 

14  Постановление президиума Суда по ин-
теллектуальным правам от 19 декабря 2014 г.  
№ С01-1053/2014 по делу № СИП-165/2014.

на решение суда первой инстанции 
суд все-таки удовлетворил ходатай-
ство и утвердил мировое соглаше-
ние, но уже на стадии кассационного 
производства15.

Еще один пример – определение 
Суда по интеллектуальным правам 
от 13 декабря 2013 г. № С01-102/2013 
по делу № А40-141388/2012, которым 
было утверждено мировое соглаше-
ние между Ассоциацией лыжных 
видов спорта России и Российским 
обществом оценщиков. По услови-
ям соглашения в суде кассационной 
инстанции истец признал за ответ-
чиком право подачи заявки на ре-
гистрацию обозначения в качестве 
товарного знака со словесным эле-
ментом «rsa» относительно услуг 41 
класса МКТУ за исключением услуг, 
относящихся к спорту. Ответчик, в 
свою очередь, не возражал против 
использования истцом товарных зна-
ков со словесным элементом «rsa» 
относительно услуг данного класса 
МКТУ, так или иначе связанных со 
спортом. Суд в рамках своих полно-
мочий отменил решение суда первой 
инстанции о досрочном прекраще-
нии правовой охраны обозначения, 
тем самым признав правовую охра-
ну товарного знака действующей, а 
затем утвердил мировое соглашение 
на оговоренных сторонами условиях. 

При этом в реестр вслед за запи-
сью о досрочном прекращении право-
вой охраны товарного знака относи-
тельно услуг 41 класса МКТУ была 
внесена запись о том, что правовая 
охрана является действующей. По-

15  Постановление президиума Суда по 
интеллектуальным правам от 18 марта 2015 г.  
№ С01-1053/2014 по делу № СИП-165/2014.
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скольку решение суда первой инстан-
ции было отменено, каких-либо пере-
рывов в действии исключительного 
права на товарный знак не произо-
шло.

Подача кассационной жалобы и 
ее рассмотрение судом занимает 
несколько месяцев. Возможна ситу-
ация, при которой иное лицо в пе-
риод с момента вынесения решения 
суда до его отмены в кассационной 
инстанции подало собственную заяв-
ку, предварительно убедившись, что 
правовая охрана на тождественное 
или схожее обозначение прекраще-
на досрочно. Может ли утверждение 
судом мирового соглашения затро-
нуть законные интересы других 
лиц, в частности, лица, подавшего 
заявку на регистрацию товарно го 
знака? В таком случае отмена ре-
шения суда первой инстанции вслед-
ствие заключения мирового соглаше-
ния приведет к тому, что новой за-
явке третьего лица будет противо-
поставлен товарный знак ответчика, 
что послужит причиной нарушения 
принципа законных ожиданий.

Верховный суд Российской Феде-
рации, в свою очередь, придержи-
вается позиции о недопустимости 
заключения мирового соглашения 
после прекращении правовой охра-
ны товарного знака в порядке ст. 1486 
ГК РФ, но при условии, если в первой 
инстанции ответчик признал исковые 
требования. Суд указывает, что миро-
вое соглашение фактически возвра-
щает обществу, не исполнившему 
свою обязанность по использованию 
товарного знака, право легальной 
монополии на обозначение. Утверж-
дение мирового соглашения, заклю-

ченного сторонами после вынесения 
окончательного судебного акта по 
спору при наличии принятого судом 
заявления о признании обществом 
иска, противоречит ст. 49 и части 3 
ст. 141 АПК РФ16, а также затрагивает 
права и обязанности неопределенно-
го круга лиц, которые имеют право 
зарегистрировать обозначение, сход-
ное со спорным товарным знаком, в 
отношении услуг, правовая охрана 
которых прекращена17.

Наиболее справедливой пред-
ставляется позиция Верховного суда 
Российской Федерации. Неиспользо-
вание товарного знака в течение трех 
лет является неисполнением обязан-
ности по использованию зарегистри-
рованных обозначений, которое уже 
было подтверждено судом первой 
инстанции. Восстановление по воле 
правообладателя права на уже пре-
кративший правовую охрану товар-
ный знак представляется необосно-
ванным, в том числе с учетом того, 
что дела о неиспользовании товар-
ных знаков затрагивают публичные 
интересы.
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