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Дело №2-178/15

                                                                                    
                                                    

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

17 февраля 2015 года                                                                                          г.Актобе

Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в составе председательствующего судьи Уринбаева М.А., при секретаре судебного заседания Абдраевой А.Н., с участием представителей истца – Абдыкулова А.А., Таскинбаева А.А., представителей ответчика – Касымова С.Ж., Дубаева М.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Компании «Bacardi and Company Limited» к ТОО «Бриг» о защите исключительного права на товарный знак,
УСТАНОВИЛ:

Компания «Bacardi and Company Limited»  обратилась в суд с иском к ТОО «Бриг» о признании действий по осуществлению ввоза на территорию Республики Казахстан по декларации №50417/120314/0002072 от 12.03.2014 года рома «Bacardi Anejo» в количестве 600 литров (600 бутылок) и рома «Bacardi 8 years» в количестве 240 литров (240 бутылок), маркированных охраняемыми товарными знаками «Bacardi», нарушающими исключительные права компании «Bacardi and Company Limited» на товарные знаки «Bacardi», а потому незаконными; запрете ТОО «Бриг» не допускать впредь любые действия, нарушающие исключительные права Компании «Bacardi and Company Limited» на товарные знаки «Bacardi» или создающие угрозу их нарушения на территории Республики Казахстан; немедленном удалении с приостановленного товара незаконно используемого товарного знака «Bacardi», при невозможности выполнить это требование уничтожить спорный товар в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; обязании ТОО «Бриг» о немедленном опубликовании в республиканской газете «Казахстанская правда» или «Юридическая газета» объявления о допущенном нарушении, о прекращении ТОО «Бриг» дальнейшего противоправного использования товарного знака «Bacardi», мотивируя тем, что основанием для судебной защиты прав на интеллектуальную собственность – товарный знак явился факт ввоза на территорию Республики Казахстан ответчиком рома «Bacardi Anejo» и рома «Bacardi 8 years», маркированных охраняемым товарным знаком «Bacardi», без разрешения правообладателя – Компании «Bacardi and Company Limited». Данный факт подтвержден сообщением Департамента таможенного контроля по Актюбинской области, согласно которому ответчиком на этапе таможенного оформления по процедуре выпуска для внутреннего потребления «ИМ-40» на территорию Республики Казахстан по декларации №50417/120314/0002072 от 12.03.2014 года осуществлен ввоз и таможенное оформление указанного рома, обозначенного охраняемым товарным знаком «Bacardi». Согласно таможенному реестру объектов интеллектуальной собственности Республики Казахстан ТОО «Бриг» не является правообладателем или доверенным лицом правообладателя. Исключительное право на использование товарных знаков «Bacardi» принадлежит истцу на основании свидетельства на словесный товарный знак «Bacardi» за №3498 от 20.11.1995 года и свидетельства на изобразительный товарный знак за №3497 от 20.11.1995 года в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки, за исключением пива) со сроком действия до 25.10.2023 года. Свидетельства зарегистрированы в порядке национальной регистрации в Комитете по правам интеллектуальной собственности Министерства Юстиции РК.

Истец пояснил, что компания не отрицает, что ввезенный ТОО «Бриг» является оригиналом продукции, товар маркирован компанией имеющей право на изготовление продукции и имеющим права на использование товарного знака.

Ссылаясь на дополнение п.7 ст.19 Закона РК «О товарных знаках» истец считает, что на территории Республики Казахстан введен принцип национального исчерпания прав на товарные знаки. В связи с чем полагают, независимо от того, что товар был приобретен на законных основаниях в Европейском союзе, при пересечении границы Республики Казахстан нарушаются права правообладателя на товарный знак.
В судебном заседании представитель истца в соответствии со ст.49 ГПК уточнив исковые требования, просил признать нарушающими исключительные права компании «Bacardi and Company Limited» на товарные знаки «Bacardi», а потому незаконными действия ТОО «Бриг» по использованию товарных знаков «Bacardi» по свидетельствам №3497 и №3498 путем ввоза (импорта) по декларации №50417/120314/0002072 от 12.03.2014года рома «Bacardi Anejo» в количестве 600 литров (600 бутылок) и рома «Bacardi 8 years» в количестве 240 литров (240 бутылок), маркированных охраняемыми товарными знаками «Bacardi», а также их хранения, предложения к продаже и продажи на территории Республики Казахстан в магазине «Дастархан» в г.Актобе. Остальные требования оставил без изменения.

В судебном заседании представители истца заявленные требования поддержали, просили суд об их удовлетворении.

Представители ответчика в судебном заседании иск не признали и пояснили, что Гражданский кодекс Республики Казахстан четко разграничивает понятия неимущественных и имущественных прав правобладателя. В соответствии со ст.968 ГК исключительное право на результат интеллектуальной творческой деятельности или средство индивидуализации существует независимо от право собственности на материальный объект, в котором такой результат или средство индивидуализации выражено. Законодатель устанавливает два вида исключительных прав и они различны по природе. ТОО «Бриг» не оспаривая имущественное право на товарный знак, как объект интеллектуальной собственности, принадлежит истцу, имущественное право на объект (товар) принадлежит правобладателю только до момента первой продажи.     
В соответствии со ст.43 Закона «О товарных знаках» соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), одобренного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28.02.2001 года №303, «товары  с неправомерно используемым товарным знаком» означает любые товары, включая их упаковку, маркированные без разрешения товарным знаком, который идентичен товарному знаку, законно зарегистрированному в отношении таких товаров или который по существенным признакам нельзя отличить от подобного товарного знака и который в силу этого нарушает права владельца товарного знака в соответствии с законодательством импортирующей страны.
Также пояснили, что ввезенная спорная продукция ром «Bacardi» является оригинальной и идентичной, произведена в одной и той же стране, одним и тем же производителем и имеет одинаковые характеристики и компоненты с продукцией, которая ввозится на территорию Казахстана самим истцом или с его разрешения импортером ТОО «Раимбек-Алко». Поскольку спорная продукция является идентичной, то не может быть и речи о нарушении исключительных прав правообладателя, так как в ст.43 Закона «О товарных знаках» признаком нарушения исключительных прав является несанкционированное введение товарного знака в гражданский оборот в отношении однородных товаров, но не идентичных. Из заявления истца следует, что к качеству товара, его истинности и оригинальности помещенных на товаре товарных знаков у истца претензий нет, истцом оспаривается фактически право ввоза товара. Считают, что данный иск не является спором о праве интеллектуальной собственности, а является спором о праве ввоза товаров на территорию РК эксклюзивными продавцами и лицами, торгующими аналогичным товаром. 
Ввозимая ТОО «Бриг» продукция является оригинальной  и приобретена на территории Европейского союза, где она была реализована в свободное обращение самим правобладателем или с его разрешения без каких-либо территориальных ограничений и запретов, как со стороны продавца, так и правообладателя. Продукция «Bacardi» обозначена самим правообладателем или с его согласия производителем товарными знаками по международным регистрациям №952658, №896154, №775251, №1088940 и №1086092, которые являются самостоятельными товарными знаками и имеют охрану на территории РК.
Согласно п.1 ст.43 Закона РК «О товарных знаках» нарушением исключительного права владельца товарного знака или права пользования наименованием места происхождения товара признается несанкционированное введение товарного знака …. или обозначений, сходных с ними до степени смешения, в гражданский оборот в отношении однородных товаров и услуг, а в случае общеизвестного товарного знака – в отношении любых товаров и услуг. Из смысла данной статьи следует, что введение товарного знака в гражданский оборот в отношении однородных товаров без согласия правообладателя будет считаться несанкционированным и только в этом случае влечет нарушение исключительного права на товарный знак правообладателя, которое дает ему право требования устранения нарушения права на интеллектуальную собственность способами, указанными в законе.

Как следует из действующего законодательства о товарных знаках, за нарушение прав на товарный знак предусмотрена  административная,  уголовная и гражданско-правовая ответственность.

Требование не допускать впредь любые действия, направленные на использование обозначений тождественных или сходных до степени смешения с охраняемым товарным знаком «Bacardi» неправомерны, так как согласно ст.9 ГК защита прав в суде допускается путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушений, то есть законодатель предусматривает возможность пресечения действий, которые совершены. Истец пытается запретить действия ТОО «Бриг» в будущем. В исковом заявлении компания указывает, что право пользования товарным знаком, а значит право реализации товара рома с товарным знаком «Bacardi» на территории РК имеет ТОО «Раимбек-Алко». Считают, что действия компании «Bacardi and Company Limited» и ТОО «Раимбек-Алко» являются согласованными и направлены на ограничение конкуренции, что противоречит ст.26 Конституции РК и пп.2 п.1 ст.11 закона «О конкуренции». В связи с чем, просили суд в удовлетворении иска отказать, а также и по другим доводам, указанным в возражениях на исковое заявление.
Заслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.1042 ГК товарным знаком признается зарегистрированное либо охраняемое без регистрации в силу международного договора словесное, изобразительное, объемное или другое обозначение, служащее для отличия товаров или услуг одного лица от однородных товаров и услуг других лиц.
Согласно п.4 ст.4 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему товарным знаком в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг. Никто не может использовать охраняемый в Республике Казахстан товарный знак без согласия владельца.

Установлено, что 12 марта 2014 года ТОО «Бриг» подана в таможенный орган декларация на товары – ром «Bacardi Anejo» в количестве 600 литров (600 бутылок) и ром «Bacardi 8 years» в количестве 240 литров (240 бутылок), по процедуре «Выпуск для внутреннего потребления» («ИМ-40»), которая была зарегистрирована за №50417/120314/0002072.

Истец считает, что ввезенный товар обозначен охраняемым товарным знаком «Bacardi», правообладателем которого является Компания «Bacardi and Company Limited» на основании свидетельства на словесный товарный знак «Bacardi» за №3498 от 20.11.1995 года и свидетельства на изобразительный товарный знак за №3497 от 20.11.1995 года в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки, за исключением пива) со сроком действия до 25.10.2023 года.

Ввезенный товар обозначен словесным товарным знаком «Bacardi» по международной регистрации №896154 от 24.07.2006 года, словесным товарным знаком в виде росписи «Bacardis» по международной регистрации №775251 от 19.12.2001 года, изобразительным товарным знаком в цвете (красный, черный, золотистый) в виде летучей мыши по международной регистрации №1088940 от 13.05.2011 года, черно-белым изобразительным товарным знаком в виде летучей мыши по международной регистрации №1086092 от 13.05.2011 года, владельцем которых является компания «Bacardi and Company Limited».
Установлено, что ввезенный товар с маркированным правообладателем товарным знаком приобретен на территории Европейского сообщества, без каких-либо ограничений и запретов, как со стороны продавца, так и правообладателя.

В соответствии со ст.4 Закона, правовая охрана товарных знаков предоставляется на основании их регистрации в порядке, установленном Законом, а также без регистрации в силу международных договоров Республики Казахстан.

Согласно ст.6 Парижской конвенции «По охране промышленной собственности», знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения.
Согласно ст.4 Мадридского Соглашения о международной регистрации знаков, любой знак, который был предметом международной регистрации, пользуется правом приоритета, установленным статьей 4 Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, без обязательного соблюдения формальных требований, предусмотренных в пункте D этой статьи.

Таким образом, товарные знаки по международным регистрациям №896154, №775251, №1088940, №1086092, которыми обозначен товар, таможенное оформление которого произведено ТОО “Бриг”, являются самостоятельными товарными знаками, действие национальных регистрации по свидетельствам №3497, №3498 не распространяется на международную регистрацию. 
Товарные знаки по международным регистрациям №896154, №775251, №1088940, №1086092, которыми обозначен ввезенный ТОО «Бриг» товар, имеют приоритет перед товарными знаками по свидетельству №3497, №3498.

Поскольку правовая охрана товарным знакам по национальным регистрациям №3497, №3498 заявлена только на территории Республики Казахстан, то данные знаки не являются товарными знаками за пределами Республики Казахстан и следовательно, истец не может использовать их за пределами РК.
Кроме того, по международным регистрациям №896154, №775251, №1088940, №1086092 правообладатель не передавал свои права кому-либо на территории РК, доказательств обратного истцом не предоставлено.
В соответствии с п.1 ст.1025 ГК использование товарного знака считается любое его введение в оборот, изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже товарного знака,  или товара, обозначенного этим знаком, использование в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деятельности.

Понятие неправомерного использования товарного знака дано в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Выражение «товары  с неправомерно используемым товарным знаком» означает любые товары, включая их упаковку, маркированные без разрешения товарным знаком, который идентичен товарному знаку, законно зарегистрированному в отношении таких товаров или который по существенным признакам нельзя отличить от подобного товарного знака и который в силу этого нарушает права владельца товарного знака в соответствии с законодательством импортирующей страны.

Понятие «товары с неправомерно используемым товарным знаком» соответствуют положениям  статьи 9  Парижской Конвенции от 20 марта 1883 года «По охране промышленной собственности» (к промышленной собственности относятся и товарные знаки) – на  любой продукт, незаконно снабженный товарным знаком налагается арест при ввозе в те страны, в которых этот знак имеет право на законную охрану. 

В соответствии со ст. 6 bis Парижской Конвенции страны Союза обязуются запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого товарного знака, способные вызвать смешение со знаком который используется преимуществами настоящей Конвенции.

Товарный знак «Bacardi», имеющийся на бутылках рома не является имитацией, ни воспроизведением и не способен вызвать заблуждение у потребителей относительно изготовителя. 
Выводы суда подтверждаются Соглашением о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности (Москва, 9 декабря 2010 года), действовавшим на момент ввоза спорной продукции. 

Из преамбулы соглашения следует, что страны-члены таможеного союза приняли это Соглашение в целях борьбы с международной торговлей контрафактными товарами. 

В статье 3  соглашения закреплено,  что  стороны этого соглашения (Правительство Республика Беларусь, Правительство Республики Казахстан, Правительство Российской федерации) обязуются зафиксировать в национальном законодательстве положения о предоставлении физическим и юридическим лицам, результаты интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации  (товарные знаки) государств других Сторон такого же уровня охраны и защиты права интеллектуальной собственности, какой она предоставляет своим физическим и юридическим лицам, результаты интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации на своей территории в объеме, предусмотренным настоящим соглашением и в рамках международных обязательсвт Сторон. Положениями данной статьи закреплено региональное исчерпание  исключительного права на  средства индивидуализации (товарные знаки)  физических и юридических лиц государств – Сторон этого  соглашения.

Вместе с тем, в  статье 2  Соглашения  указано, что стороны (страны-члены таможеного союза)   разделяют принципы  Соглашения Всемирной торговой организации по торговым аспектам права интеллектуальной собственности (ТРИПС) и руководствуются международными соглашениями в области интелектуальной собственности, находящимися подадминистративным управлением Всемирной организации интелектуальной  собственности (ВОИС), а также другими международными соглашениями, участниками которых являются Стороны. Международным законодательством предусмотрено,  что  только на   продукт, незаконно снабженный товарным знаком налагается арест при ввозе в те страны, в которых этот знак имеет право на законную охрану, только в этом случае признается нарушением    исключительного права владельца товарного знака (ст. 9  Парижской Конвенции от 20 марта 1883 года «По охране промышленной собственности»). 

Тем самым, страны-участники таможенного союза наряду с обязательствами в рамках данного соглашения по вопросам охраны интеллектулаьной собственности, четко указали о руководстве  и соблюдении всеми участниками соглашения международного законодательства, а также признания принципов ТРИПС.

Таким образом международным законодательством предусмотрено, что  только на продукт, незаконно снабженный товарным знаком налагается арест при ввозе в те страны, в которых этот знак имеет право на законную охрану, только в этом случае признается нарушением исключительного права владельца товарного знака. 

Доказательства о незаконном снабжении товарными знаками №3497, №3498 ввезенного товара ответчиком, истцом суду не представлены.

Из буквального толкования ст.19 Закона следует, что использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые введены в гражданский оборот на территории Республики Казахстан непосредственно правообладателем или с его согласия также будет считаться доказательством использования товарного знака владельцем/правообладателем товарного знака.

Как указано выше, лицо нарушающие права на товарный знак может быть привлечено только по основаниям, указанным в законодательстве Республики Казахстан. 

Согласно п.1 ст.43 Закона нарушением исключительного права владельца товарного знака или права пользования наименованием места происхождения товара признается несанкционированное введение товарного знака …. или обозначений, сходных с ними до степени смешения, в гражданский оборот в отношении однородных товаров и услуг  ….

В соответствии  со ст.1032 ГК лицо, неправомерно использующее товарный знак либо обозначение,  сходное с ним до степени смешения, обязано прекратить нарушение и возместить владельцу товарного знака понесенные им убытки.  Лицо, неправомерно использующее товарный знак, обязано уничтожить изготовленное изображение, удалить с товара  или его упаковки  незаконно используемый товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения.  

Гражданским законодательством установлено, что нарушением исключительного права владельца товарного знака признается несанкционированное введение товарного знака  в гражданский оборот в отношении однородных товаров и услуг. Неправомерное использование товарного знака либо обозначения,  сходного с ним до степени смешения влечет убытки владельца товарного знака.  

Согласно ст.1 Закона, исключительное право – есть имущественное право владельца на использование товарного знака любым способом по своему усмотрению.    

В п.2 ст.963 ГК указано, что обладателем права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров или услуг принадлежат в отношении этих средств имущественные права.

В соответствии со ст.115 ГК, к имущественным благам и правам (имуществу) относятся: вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, финансовые инструменты, работы, услуги, объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, фирменные наименования, товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий, имущественные права и другое имущество.

Исходя из имущественного содержания исключительного права на товарный знак, нарушение исключительных прав правообладателя  выражается в причинении материального ущерба. 

Имущественные  права  правобладатель товарного знака  по настоящему иску исчерпал при первой продаже этого товара, получив за него соответствующую цену.  

Утверждение  истца, что ввоз на территорию РК этого же товара, нарушает  имущественные права правобладателя, исчерпанные им при первой продаже, противоречат вышеизложенным нормам. 

Несостоятельна ссылка истца на договор «О Евразийском Экономическом союзе», поскольку оспариваемые правоотношения возникли до вынесения данного документа. Обратная сила договора в нем самом не предусмотрена.

Несостоятельны доводы истца о хранении ответчиком продукции, маркированной товарными знаками «Bacardi» в магазине Дастархан, ссылаясь на приобретение продукции 17.12.2014 года. Доказательств, что приобретенная истцом продукция ввезена ответчиком по декларации №50417.120314/0002072 и размещена на хранении в магазине Дастархан, суду не представлено.

При вышеизложенных обстоятельствах, суд считает,  не имеет место нарушение  имущественного права владельца на использование товарного знака   любым способом по своему усмотрению, который  изготовил и применил товарный знак и реализовал продукцию,  получив плату от реализации. Требование о пресечении торговли оригиналом продукции является в силу ст. 8,11 ГК РК актом злоупотребления своим правом. 

Установив, что ответчик не нарушает исключительные права истца на объект интеллектуальной собственности, суд считает иск не обоснованным и не подлежащим удовлетворению.

В соответствии с п.1 ст.110 ГПК стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, хотя бы эта сторона и была освобождена от уплаты судебных расходов.

Согласно п.1 ст.111 ГПК стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение другой стороной понесенных ею расходов по оплате помощи представителя, участвовавшего в процессе, в размере фактически понесенных стороной затрат.

Исходя из критерия справедливости и разумности, расходы по оплате помощи представителя ответчика подлежат присуждению в пределах 30 000 тенге. 
Руководствуясь ст. 217-221 ГПК РК, суд,

РЕШИЛ:
В удовлетворении иска компании «Bacardi and Company Limited» («Баккарди энд Компании Лимитед») к ТОО «Бриг» о признании нарушающими исключительные права компании «Bacardi and Company Limited» на товарные знаки «Bacardi», а потому незаконными действия ТОО «Бриг» по использованию товарных знаков «Bacardi» по свидетельствам №№ 3497 и 3498 путем ввоза (импорта) по декларации №50417/120314/0002072 от 12.03.2014г. рома «Bacardi Anejo» в количестве 600 литров (600 бутылок) и рома «Bacardi 8 years» в количестве 240 литров (240 бутылок), маркированных охраняемыми товарными знаками «Bacardi», а также их хранения, предложения к продаже и продажи на территории Республики Казахстан в магазине «Дастархан» в г.Актобе; запрете ТОО «Бриг» не допускать впредь любые действия, нарушающие исключительные права Компании «Bacardi and Company Limited» на товарные знаки «Bacardi» или создающие угрозу их нарушения на территории Республики Казахстан; немедленном удалении с приостановленного товара незаконно используемого товарного знака «Bacardi», при невозможности выполнить это требование уничтожить спорный товар в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; обязании ТОО «Бриг» о немедленном опубликовании в республиканской газете «Казахстанская правда» или «Юридическая газета» объявления о допущенном нарушении, о прекращении ТОО «Бриг» дальнейшего противоправного использования товарного знака «Bacardi» – отказать.
Взыскать с компании «Bacardi and Company Limited» («Баккарди энд Компании Лимитед») в пользу ТОО «Бриг» расходы по оплате помощи представителя в размере 30 000 (тридцать тысяч) тенге.
Решение может быть обжаловано и (или) опротестовано с соблюдением требований статей 334, 335 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную коллегию Актюбинского областного суда через данный суд в течение 15-ти дней со дня вручения копии решения.

Судья                                                                                               Уринбаев М.А.
   «копия верна»

Судья                                                                                               Уринбаев М.А.

СПРАВКА

Решение не вступило в законную силу

Копия решения выдана 17.02.2015 года

Судья                                                        Уринбаев М.А.

СПРАВКА

Решение вступило в законную силу «___» _______ 2015 года

Судья                                                                          Уринбаев М.А.
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