МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО им. Кима Назаретова»

344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-Летия Победы, дом 318/1

ИП Назаретов П.К.

344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 34 линия, 10                                                                                                                 

Р Е Ш Е Н И Е

Резолютивная часть решения оглашена «18»  сентября 2014г.

В полном объеме решение изготовлено «19»  сентября  2014г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее - Ростовское УФАС России) по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства в составе:

Председатель Комиссии: Коренченко К.А.– заместитель руководителя – начальник отдела контроля органов власти
         Члены Комиссии:                     Хребтиков Р.Р. – старший специалист 2 разряда 
                                                                          отдела контроля органов власти;
                                                Коба И.В. -        специалист-эксперт отдела   

                                                                           контроля органов власти,
рассмотрев дело № 1478/04  от 25.07.2014г. по признакам нарушения ИП Назаретовым П.К. (344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 34 линия, 10) ч.2 ст.14 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», 
в отсутствие представителей Заявителя, надлежащим образом уведомленного о времени и месте рассмотрения настоящего дела,

в присутствии ИП Назаретова П.К., а также представителя по доверенности Строкань В.А. (доверенность11.12.2013г.)
У С Т А Н О В И Л А:
27.06.2014г. (вх. №12899) в Ростовское УФАС России поступило заявление Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Образовательно – концертное объединение им. К.Назаретова» (далее – Заявитель, МБОУ) о недобросовестной конкуренции со стороны ИП Назаретова П.К., выразившейся в незаконной регистрации последним обозначения «Ким Назаретов» в качестве товарного знака.

В ходе рассмотрения данного заявления установлено, что Заявитель с наименованием МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО им. Кима Назаретова» зарегистрирован в качестве юридического лица 08.12.2002г. Согласно свидетельству №38 ОУ – РП, в качестве образовательного учреждения с наименованием, включающим словесный элемент, состоящем из имени и фамилии -  Ким Назаретов, зарегистрирован с 21.07.1995г.

При этом, заявитель является некоммерческой организацией в форме образовательного учреждения, осуществляющий деятельность по дополнительному образованию детей. 

Согласно уставу МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО им. Кима Назаретова» учреждение вправе получать доход от осуществляемой им деятельности на платной основе и использовать его в соответствии с уставными целями.

При этом,  в силу  ст. 1538. ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц. Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

Согласно ст. 1539. ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

При этом, как следует из материалов заявления ИП Назаретов П.К. является правообладателем товарного знака «Ким Назаретов», подлежащего правовой охране на территории Российской Федерации в отношении 35,39 и 41 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков (далее - МКТУ) на основании свидетельства Российской Федерации N 401845 (приоритет товарного знака 19.02.2010г., (срок действия регистрации до 09.01.2018г.).

Вместе с тем, согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В силу ч. 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации работ, услуг.

В соответствии с п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могу причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Таким образом, ИП Назаретовым П.К. 09.01.2008г. (дата приоритета заявки) была подана заявка на регистрацию на свое имя в качестве товарного знака обозначения, которое на протяжении длительного времени  (с 1995г. по дату подачи заявки) использовалось для индивидуализации иного учреждения (а также музыкального коллектива), иными лицами и имело широкую известность в пределах определенной группы потребителей.

При этом из материалов заявления также следует, что ИП Назаретову П.К. еще до подачи указанной заявки было известно об использования обозначения «Ким Назаретов» Заявителем. 

С учетом изложенных правовых норм, раскрывающих понятие недобросовестной конкуренции, следует, что действия ИП Назаретова П.К., направленные на получение необоснованных преимуществ за счет использования обозначения, приобретшего широкую известность благодаря индивидуализации этим обозначением иной организации, содержат признаки недобросовестной конкуренции.

На основании данных фактов было возбуждено настоящее дело.

29.08.2014г. (вх. № 17363) Ответчик представил письменные объяснения по настоящему делу, в которых в обоснование правомерности регистрации товарного знака «Ким Назаретов»  указал следующие доводы:

1. Согласно ФЗ «О защите конкуренции» дело не может быть возбуждено по истечении трех лет со дня совершения нарушения законодательства, при этом, с даты регистрации обозначения «Ким Назаретов» в качестве товарного знака,  прошло более четырех лет, в связи с чем, дело подлежит прекращению, за истечением срока давности.
2. Заявитель по Уставу и деятельности является бюджетным учреждение, чья основная деятельность не направлена на систематическое получение прибыли, в связи с чем, данная организация не может быть носителем коммерческого обозначения.
3. Заявитель не представил доказательств причинения ему убытков.
Присутствующий на заседании Комиссии представитель Ответчика поддержала доводы,  ранее изложенные в письменных объяснениях, а также заявила ходатайство о приобщении к материалам настоящего дела дополнительного мотивированного отзыва по фактам, изложенным в заявлении.
Комиссия, изучив материалы дела, приходит к следующим выводам.
В ходе рассмотрения дела установлено и подтверждается представленными материалами, что ИП Назаретов Петр Кимович является индивидуальным предпринимателем, что подтверждается свидетельством (серия 61 № 006094660), выданным ИФНС по Пролетарскому району г. Ростова-на-Дону 02.02.2008г.
На основании свидетельства № 401845, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.02.2010г. Ответчик является правообладателем товарного знака – словосочетания «Ким Назаретов». Срок действия товарного знака по 09.01.2018г.

Данный товарный знак зарегистрирован для следующих классов МКТУ: 35 класс -  в том числе публикация рекламных текстов, расклейка афиш, распространение рекламных материалов, реклама; 39 класс – упаковка товаров, 41 – в том числе сочинение музыки, услуги оркестров, распространение билетов, услуги студий записи.
Вместе  с тем, согласно материалам дела, Заявитель, в лице его правопредшественника был зарегистрирован в качестве юридического лица в 1992г.

Приказом Управления культуры Администрации г. Ростова-на-Дону №1 от 11.01.2005г. Заявитель получил название Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Образовательно-концертное объединение имени Кима Назаретова». (Устав от 18.09.2005г.).
В настоящее время действует редакция Устава 2013 года.

Вместе с тем в Уставах Заявителя (в редакциях от 2001г., 2005 г., 2013г.) предусмотрено наличие у Заявителя необособленного структурного подразделения – муниципального джаз-оркестра «Кима Назаретова».
Согласно Уставу 2013г.  Заявитель является некоммерческой организацией. В п. 2.2 ч. 2 данного Устава предусмотрено право Заявителя осуществлять приносящую доход деятельность при условии, что виды такой деятельности указаны в настоящем уставе. В п. 2.12. Устава указано, что  МБОУ вправе вести предпринимательскую деятельность, предусмотренную ее уставом, в свою очередь, в п. 2.13 этого же Устава указано, что видами иной, приносящей доходы деятельности является, в том числе,   организация джаз-клуба.
За все время существования джаз-оркестра «Кима Назаретова» его наименование приобрело широкую известность и узнаваемость в определенных кругах потребителей на территории Российской Федерации (в том числе и в Ростовской области). Данный коллектив под названием «Джаз-оркестр «Кима Назаретова» является лауреатом многочисленных Российских и международных конкурсов, а также джазовых фестивалей.
Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» с 1 января 2008 года введена в действие часть четвертая ГК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 1225 ГК РФ коммерческое обозначение относится  к средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии со ч. 1 ст. 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В силу ч. 1 ст.  1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, с введением в действие вышеперечисленных норм гражданского права обозначение «Ким Назаретов», используемое Заявителем в качестве названия своего необособленного подразделения – джаз-оркестра, получило правовую охрану в качестве коммерческого обозначения юридического лица.  
Частью 8 ст. 1483 ГК РФ предусмотрено, что  не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В силу подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Вместе с тем, согласно п. 7 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.
В соответствии с п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. Хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации (п. 5 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции»).
В силу ч. 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Из приведенных норм следует, что для квалификации совершенного деяния в качестве указанного правонарушения и подтверждения его состава в действиях конкретного лица необходимо, чтобы лицо, совершившее данное деяние, обладало признаком хозяйствующего субъекта; его действия заключались в приобретении и использовании исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг, которые противоречили бы законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, были направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности; совершенные действия причинили или могли причинить убытки либо нанести ущерб деловой репутации другого хозяйствующего субъекта.

При этом, согласно п. 4  «Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий», утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014г. № СП-21/2 (далее - Справка) одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Вместе с тем то, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

В п. 6 Справки, указано, что при рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя. Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, например, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения. 

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Соответственно, антимонопольный орган, принимая решение на основании части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции о том, что приобретение и использование исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг является актом недобросовестной конкуренции, оценивает как саму регистрацию, так и последующее поведение лица. Суд при оценке законности решения антимонопольного органа или при рассмотрении искового заявления о признании актом недобросовестной конкуренции регистрации товарного знака также может оценивать регистрацию товарного знака, в том числе с учетом последующего поведения правообладателя. (п. 6 Справки).
Вместе с тем, в ходе рассмотрения дела, Комиссией Ростовского УФАС России установлено и подтверждено материалами дела,  что примерно с 1992 года МБОУ осуществляет коммерческую деятельность, путем организации музыкального коллектива под названием «Джаз-оркестр «Кима Назаретова», извлекает из данной деятельности прибыль, в связи с чем, является хозяйствующим субъектом, по смыслу ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции». 
При этом, в силу вышеизложенных норм ГК РФ, Заявитель обладает исключительным правом использовать обозначение «Ким Назаретов» в названии своего необособленного подразделения (джаз - оркестра) в качестве коммерческого обозначения.

За все время существования джаз-оркестра «Кима Назаретова» его наименование приобрело широкую известность и узнаваемость в определенных кругах потребителей на территории Российской Федерации (в том числе и в Ростовской области). Данный коллектив под названием «Джаз-оркестр «Кима Назаретова» является лауреатом многочисленных российских и международных конкурсов, а также джазовых фестивалей.
Из вышеизложенного следует, что ИП Назаретовым П.К. 09.01.2008г. (дата приоритета заявки) была подана заявка на регистрацию на свое имя в качестве товарного знака обозначения, которое на протяжении длительного времени  (с 1995г. по дату подачи заявки) использовалось для индивидуализации иного учреждения (а также музыкального коллектива), иными лицами и имело широкую известность в пределах определенной группы потребителей.

При этом из материалов дела следует, что ИП Назаретову П.К. еще до подачи указанной заявки было известно об использования обозначения «Ким Назаретов» Заявителем. Данный вывод подтверждается следующим документами:
- Приказом по личному составу муниципального музыкального центра Кима Назаретова от 05.10.92 № 7-К, в соответствии с которым Назаретов Петр Кимович принят на должность артиста оркестра;
- Назаретов П.К. присутствовал на церемонии, посвященной открытию в 1995 г. Детской-школы центра джазовой музыки им. К. Назаретова и оставил запись в одноименной символической книге;

- Письмо об объединении  «киноконцертного центра Кима Назаретова» и «Джазовой школы Кима Назаретова» было подписано Назаретовым П.К.

Вышеизложенные факты, однозначно свидетельствую о том, что ИП Назаретов П.К. знал о происходящих событиях джаз-оркестра К.Назаретова., из чего следует, что Ответчику было достоверно известно об использовании обозначения «Ким Назаретов» в названии музыкального коллектива иным лицом.
При этом, Комиссия Ростовского УФАС России исследовав доводы и доказательства сторон пришла к выводу о том, что действия ИП Назаретова П.К. направлены на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности за счет устранения конкурента с рынка, а также получило возможность осуществлять коммерческую деятельность, и как следствие получать доход от такой деятельности, используя репутацию иного хозяйствующего субъекта. 
Так, с согласия правообладателя товарного знака «Ким Назаретов» в соответствии с Приказом №422 от 28.12.2007г. с 01.01.2008г. был создан эстрадно-джазовый оркестр Кима Назаретова, художественным руководителем которого назначен Назаретов П.К.

Вместе с тем, существование двух джазовых оркестров, включающих в свое название обозначение «Ким Назаретов» способно вести потребителей в заблуждение, поскольку в данном случае могут возникнуть ложные представления о  музыкальных коллективах, выступающих под одним и тем же названием, а также об их истории существования

Кроме того, ИП Назаретов П.К., получив исключительные права на товарный знак «Ким Назаретов», приобрел возможность инициировать запрещение использования данного обозначения лицу, которое ранее добросовестно использовало словосочетание «Ким Назаретов» в качестве коммерческого обозначения, поскольку виды деятельности, для которых зарегистрирован данный товарный знак, являются идентичными  видам деятельности, осуществляемым Заявителем, имеют одно и тоже назначение и потребителя.
 При этом, Ответчик предпринял фактические действия по реализации этой возможности.

Так, ИП Назаретовым П.К. был предъявлен иск к МБОУ о признании незаконным использование товарного знака, обязании удалить товарный знак при исполнении музыкальных произведений, с документации и рекламных объявлений и из названия в учредительных документах, взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «Ким Назаретов» в размере 150 000 рублей. Вместе с тем в удовлетворении заявленного требования ИП Назаретову П.К. было отказано (Дело № А53-26808/13). 
В связи с изложенным, действия ИП Назаретова П.К. противоречат обычаям делового оборота, требованиям разумности и справедливости и направлены на ограничение использования хозяйствующим субъектом гражданских прав, возникших ранее даты регистрации приоритета товарного знака.
Таким образом, на основании вышеизложенного, в действиях ИП Назаретова П.К. содержится нарушение ч. 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции». 

Довод Ответчика относительного того, что согласно ФЗ «О защите конкуренции» дело не может быть возбуждено по истечении трех лет со дня совершения нарушения законодательства, при этом, с даты регистрации обозначения «Ким Назаретов» в качестве товарного знака  прошло более четырех лет, в связи с чем, дело подлежит прекращению, за истечением срока давности не состоятелен в виду следующего
В соответствии со ст. 41.1. ФЗ «О защите конкуренции» дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть возбуждено и возбужденное дело подлежит прекращению по истечении трех лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства, а при длящемся нарушении антимонопольного законодательства - со дня окончания нарушения или его обнаружения.

В рассматриваемом случае нарушение антимонопольного законодательства выразилось в регистрации и использовании ИП Назаретовым П.К. обозначения «Ким Назаретов» в качестве товарного знака, являющегося средством индивидуализации иного хозяйствующего субъекта. Свидетельство на товарный знак № 401845 является действующим до настоящего времени, при этом ИП Назаретов П.К. использовал данный товарный знак  в момент возбуждения данного дела, что свидетельствует о длящемся характере правонарушения. Учитывая данные обстоятельства, срок давности подлежит исчислению с момента выявления нарушения, то есть со дня вынесения Приказа Ростовского УФАС России №330 (25.07.2014г.) 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, ст. 48, частью 1 статьи 49 Федерального Закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»,
РЕШИЛА:
1. В действиях Индивидуального предпринимателя Назаретова Петра Кимовича содержится нарушение ч. 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции».
Председатель Комиссии                                                           К.А. Коренченко
Члены Комиссии:                                                                      Р.Р. Хребтиков
                                                                                                     И.В. Коба
Решение  может  быть  обжаловано  в  течение  трех  месяцев  со дня его принятия в суд или в арбитражный суд.
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