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ВСТУП

Актуальність  дослідження. В  умовах  розвитку  постіндустріального

суспільства,  розширення  економічних  відносин,  посилення  конкурентної

боротьби, а також зважаючи на рівень навантаження й вичерпаності економічно

значущих  ресурсів,  особливої  актуальності  набуває  питання  ефективного

використання  інтелектуальної  праці  та  об’єктів  інтелектуальної  власності.

Одним із таких об’єктів є торговельна марка, яка допомагає вирізняти товари

певного виробника серед однорідних виробів і  навіть продавати їх за вищою

ціною,  ніж  ціна  немаркованої  продукції.  Це  зумовлено  тим,  що  відомі

торговельні  марки  викликають  у  споживача  відповідні  асоціації  щодо

товаровиробника, якості й надійності товару, допомагають зробити вибір. 

Розширення  суб’єктів  і  сфери  підприємницьких  відносин  зумовило

потребу індивідуалізації товарів, послуг і власне самих осіб, які їх виробляють

та  надають.  Основним  засобом  індивідуалізації  традиційно  виступає

торговельна  марка,  яка  є  візитною  карткою  суб’єкта  господарювання,  що

створює ділову репутацію, ідентифікує і  підтверджує високу якість товарів і

послуг,  формує  у  споживачів  певну  думку  стосовно  товарів  і  послуг.

Торговельна  марка  є  активним  ланцюгом,  який  з’єднує  виробника  зі

споживачем, надає певні законні  переваги в конкуренції,  її  застосовують для

захисту  товарів  і  послуг  від  підробок,  а  виробників  від  недобросовісної

конкуренції. Розвиток ринкових відносин зумовлює необхідність захисту прав

інтелектуальної власності на торговельну марку. 

Глобалізований  характер  сучасного  світу  тягне  за  собою  необхідність

перегляду  національних  торговельних  правил  та  обмежень,  усунення

транскордонних бар’єрів, скорочення дозвільних процедур, адже саме торгівля

є рушійним фактором економічного розвитку країн. Світ давно знайшов шляхи

розв’язання таких питань,  у першу чергу – через багатосторонні  міжнародні

договори.  Найбільш  успішним  прикладом  у  цьому  сенсі  можна  вважати

створення  Світової  організації  торгівлі  та  поступове  залучення  до неї  країн,
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зокрема й України. Торговельні бар’єри усуваються й на регіональних рівнях. В

Європі прикладом такого регіонального об’єднання стало створення спочатку

Європейського  Економічного  Співтовариства,  а  пізніше  –  утворення  ЄС,  із

поступовим його поширенням на східноєвропейські країни. 

Для країн, які не входять до складу ЄС, але налаштовані на активну й

ефективну співпрацю та євроінтеграційний розвиток, ЄС надає можливість у

межах власного конституційного законодавства скористатися механізмом, що

передбачають угоди про асоціації в частині запровадження зон вільної торгівлі.

Окрім  суто  торговельних  аспектів,  у  процесі  реалізації  таких  угод  нині

застосовується  й  інший  фактор  –  інноваційний.  При  цьому  вплив  угод  про

асоціацію на формування національного правового поля, правозастосування та

розвитку національних економік є визначальним і стосується багатьох сфер, у

тому  числі  –  й  сфери  інтелектуальної  власності.  Враховуючи  значення  цих

актів, до їх підготовки й укладання залучається чимало фахівців різних галузей

та  напрямів  діяльності.  Укладення  угод  супроводжується  не  лише тривалою

політичною,  але  й  аналітичною,  організаційною,  правовою  діяльністю.

Підтвердженням слугує досвід України, яка долучилася до асоціації з ЄС. 

Актуальність  проблеми  полягає  у  важливості  адаптації  національного

законодавства  України  до  законодавства  Європейського  Союзу  у  зв’язку  з

набуттям статусу асоційованого члена ЄС. Модернізація законодавства у сфері

регулювання  права  інтелектуальної  власності  на  торгову  марку  в  контексті

Угоди  про  асоціацію  між  Україною  та  ЄС  має  важливе  значення  для

розширення міжнародної  торгівлі.  Саме це і  зумовило вибір  теми проекту –

«Торгова марка як об’єкт правового регулювання». 

Інформаційне  забезпечення  дослідження  включає  законодавчі  і

нормативні  акти  вітчизняного  і  зарубіжного  законодавства  з  питань

регулювання  права  інтелектуальної  власності  на  торгову  марку  в  контексті

угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, підручники, юридичну практику й

ресурси всесвітньої мережі Інтернет. 

Теоретичні висновки, оцінки та практичні рекомендації, які викладені в

кваліфікаційному  проекті,  ґрунтуються  на  аналізі  чинного  законодавства,
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практики  його  застосування  та  загальних  здобутках  теорії  держави  і  права,

цивілістичної науки, а також на працях вчених-юристів.  В Україні поступово

зростає кількість досліджень, присвячених правовій природі окремих об’єктів

інтелектуальної власності, визначенню суті торговельної марки та її правової

охорони  тощо.  Науковці,  виходячи  з  євроінтеграційного  курсу  розвитку

держави,  починають  опікуватися  проблематикою  порівняльно–правових

досліджень  торговельної  марки  в  контексті  її  правового  регулювання

національним і європейським законодавством (Ю. Бошицький, О. Підопригора,

І. Коросташов, М. Ортинська, Г. Михайлюк, А. Ромашко, О. Кравець, Т. Рудник

та ін.).  Грунтовними працями в царині  європейського законодавства  у сфері

інтелектуальної  власності  є  дослідження  фахівців  Центру  досліджень

інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України (Ю. Капіца), а

також  дослідження,  здійснювані  в  НДІ  інтелектуальної  власності  НАПрН

України  (Г.  Андрощук,  Т.  Демченко,  О.  Дорошенко,  В.  Дроб’язко,  

О.  Кашинцева,  О.  Мельник,  В.  Мельников,  Н.  Мироненко,  О.  Орлюк,  

С. Петренко, О. Тверезенко, Л. Работягова, А. Штефан та ін.).

Метою  роботи  є  визначення  шляхів  вдосконалення  національного

законодавства  України  та  наближення  його  до  стандартів  законодавства

Європейського Союзу.

Для досягнення мети в роботі були поставлені наступні завдання: 

1) розглянути історію торговельної марки, розкрити її зміст, значення та

види;

2) дослідити актуальність та види нетрадиційних торговельних марок;

3)показати аспекти правової охорони нетрадиційних торговельних марок;

4)  проаналізувати  зарубіжний  досвід  правової  охорони  нетрадиційних

торговельних марок;

5)  визначити  шляхи  вдосконалення  вітчизняного  законодавства  з

урахуванням  законодавства  Європейського  Союзу  у  зв’язку  з  набуттям

Україною статусу асоційованого члена ЄС.
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Об’єктом  дослідження  є  суспільні  відносини  у  сфері  модернізації

законодавства щодо торговельних марок в контексті Угоди про асоціацію між

Україною та ЄС.

Предметом дослідження  є  торговельна  марка  як  об’єкт  правового

регулювання.

Методологічною основою кваліфікаційного проекту є сукупність методів

і  прийомів  наукового  пізнання.  За  допомогою  історико-правового  методу

досліджувались процеси становлення поняття  торговельної  марки,  (підрозділ

1.1.).  Методи  класифікації,  групування,  структурно-логічний  застосовувалися

для  виділення  окремих  видів  торгових  марок(підрозділ  1.2.);  компаративний

метод і документальний аналіз використовувались для розроблення пропозицій

щодо удосконалення законодавства у сфері регулювання права інтелектуальної

власності на торгову марку в контексті Угоди про асоціацію між Україною та

ЄС (підрозділ 3.1., 3.2.).

Наукова  новизна  одержаних  результатів  полягає  в  тому,  що

кваліфікаційний  проект  є  комплексним  дослідженням  теоретичних  та

прикладних  цивільно–правових  проблем  захисту  прав  на  нетрадиційну

торговельну марку. Зокрема, з позицій системного аналізу розглянуто історію

торговельної  марки,  розкрито  її  зміст,  значення  та  види;  досліджено

актуальність  та  види  нетрадиційних  торговельних  марок;  показано  аспекти

правової  охорони  нетрадиційних  торговельних  марок;проаналізовано

зарубіжний  досвід  правової  охорони  нетрадиційних торговельних  марок,  що

дало  змогу  вдосконалити  існуючі  правові  конструкції  та  розробити науково

обґрунтовані  пропозиції  щодо  вдосконалення  цивільного  законодавства  з

урахуванням  сучасних  вимог  і  тенденцій  адаптації  національного

законодавствау зв’язку з набуттям Україною статусу асоційованого члена ЄС.

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що вони

можуть бути використані:у науково–дослідній сфері –сформульовані в роботі

висновки, пропозиції  та рекомендації  можуть бути використані у подальших

дослідженнях цивільно–правових проблем інституту торговельної марки; при

визначенні  основних  напрямів  розвитку  науково–практичних  досліджень
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проблем  права  інтелектуальної  та  промислової  власності;у  сфері  практичної

діяльності –матеріали  роботи  можуть  використовуватися  для  забезпечення

єдності  розуміння і  правильного застосування  норм,  які  регулюють інститут

торговельної  марки;у  навчальному  процесі –результати  дослідження  можуть

бути використані при підготовці відповідних розділів навчальних посібників з

цивільного  права,  міжнародного  приватного  права,  права  інтелектуальної

власності,  права промислової власності,  при підготовці навчальних курсів та

викладанні цих дисциплін у закладах вищої освіти.

Публікації за підсумками випускної кваліфікаційної роботи опублікована

одна наукова стаття на тему: «Модернізація законодавчого регулювання права

інтелектуальної  власності  на торгову марку в контексті  угоди про Асоціацію

між  Україною  та  ЄС»  у  збірнику  наукових  статей  студентів  «Правове

забезпечення підприємницької діяльності» 2018 року.

Структура роботи  складається  з  вступу,  трьох  розділів,  шести

підрозділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел. Загальний

обсяг  роботи  складає  103  сторінки.  Список  використаних  джерел  налічує  

94 позиції.
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РОЗДІЛ 1

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА ЯК ОБ’ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ

1.1. Історико-правовий аспект виникнення торговельної марки

У  науці  немає  єдиного  погляду  на  історію  становлення  й  розвиток

торговельних марок, оскільки з юридичної точки зору вони отримали правову

охорону  лише  із  закріпленням  їх  у  нормативних  актах  у  другій  половині  

ХІХ ст., а як економічний інструмент зв’язку товару з його виробником виникли

ще  в  стародавні  часи.  Власне,  історія  використання  торговельної  марки  для

позначення походження товарів розпочалася до нашої ери. Найперші відомості

про  використання  торговельної  марки  (клейма)  належать  до  часів  Давнього

Єгипту, коли ремісники почали ставити своє тавро на вироби.

Е. Іванченко пише, що деякі з символів, що вирізані на каменях усипалень

єгипетських царів і належать приблизно до 3200 р. до н. е., є знаками каменярів,

які виготовляли кам’яні блоки, або ж знаками місцевості, звідки їх доставили.

Гончарі  Стародавньої  Греції  викарбовували  свої  імена  або  ініціали  на  своїх

виробах,  а  іноді  просто  прикладали  великий  палець  до  сирої  глини.  В

Стародавньому  Римі  в  якості  знаків  використовувались  як  слова,  наприклад

САТІМ (скор. Cati Manu, «від руки Като»), виявлені на цеглі та інших виробах з

глини, так і вдавлюванні зображення, наприклад, зображення вовка (лат. lupus),

яке наносив Марк Рутіул Лупус – виробник масляних ламп [36, с. 122].

Існують документальні свідоцтва про те, що торговельні марки були на

грецьких і римських світильниках та китайському фарфорі. Торговельні марки

використовувались і  в Індії  в  1300 р.  до н.  е.   Так,  в  середньовічній Європі

каменярі,  для  того,  щоб  позначити  свою  роботу  використовували  цілий  ряд

геометричних фігур  або ж просто писали  свої  імена.  Пізніше гільдії  почали

вимагати, щоб, крім імен, ставився і знак гільдії. Як стверджує А. Козерацька,

ставити  знак  зобов’язували  і  сильні  світу  цього:  найперший  запис  про

торговельну марку належить до правління Генріха III, коли пекарів зобов’язали

ставити  клеймо  на  свої  вироби.  З  1373  р.  клеймо  вже  ставили
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виробникипляшок.  В  пізньому  ж  Середньовіччі  торговельні  марки  широко

використовувалися в Європі [47, с. 133].

У ХVIII–ХIХ ст., як пише O. Мельник, суспiльствo вирoбилo безлiч знакiв

i вiдмiтoк, щo сприялo рoзвитку якoстi прoдукту. У цей перioд з’являється така

вiдмiтка, як ORDNANCE DATUM («Вiдмiтка рiвня»), щo у 40–х рoках ХIХ ст.

викoристoвувалась  у  тoпoграфiчних  цiлях,  а  пoтiм  стала  тoчкoю  вiдлiку

вимiрювання  якoстi  прoдукту.  Рoзвивалoся  таврування,  з’явилися  так  званi

«сертифiкацiйнi знаки» – зареєстрoванi знаки тoвару, призначенi для вказiвки

пoхoдження,  якoстi,  матерiалу  абo  спoсoбу  вигoтoвлення  тoвару.  У  XVIII–

XIX ст. пoширення набули «спoнсoрськi знаки», щo мiстять iнiцiали спoнсoра,

який видiлив грoшi на ствoрення вирoбу, i фiрмoвий знак [58, с. 31]. 

Випуск  тoварiв  абo  надання  пoслуг  кoнкретнoю  фiрмoю  пoзначались

фiрмoвим знакoм, який був у власнoстi цiєї фiрми. На вiдмiну вiд фiрмoвoгo

знака,  дoвoдить  O.  Oрлюк,  фабричне  клеймo абo  фабрична  марка  ставилися

тiльки на oкремий вид прoдукцiї абo пoслуги. Зазвичай фiрмoвий знак, який в

нашi  днi  на  Захoдi  частo  називають  кoрпoративним  лoгoтипoм  (вiд  слoва

«лoгoграма»), був назвoю кoмпанiї, iнiцiалами абo мoнoграмoю [66]. Цей знак

мoжна булo пoбачити не тiльки на рiзнoманiтних тoварах, а й на бланках, на

будiвлях,  машинах  та  iншoму  майнi,  щo  належалo  фiрмi.  В  oбiгу  такoж

перебував i знак кoрoля – клеймoваний знак, який ставили на майнo уряду. 

Гoлoвним  єврoпейським  пoпередникoм  тoргoвельнoї  марки  був

купецький знак.  Так,  стверджує O. Кoрелюк, називали oсoбистi  вiдмiтки, якi

ставилися з пoчатку XIII i дo кiнця XVI ст. тoргoвцями й кoмерсантами пo всiй

Єврoпi.  Вoни  передували  тoргoвельним  маркам,  вказували  на  тoргoвця  i

служили  гарантiєю тoгo,  щo  тoвари,  якi  вiн  прoдає,  вiдпoвiдають  oднакoвiй

якoстi.Вiдoмий  британський  фахiвець  Ф.А.  Джирлiнг  зазначає,  щo  пoдiбнi

вiдмiтки з’явилися на Балтицi та в низинах Рейну i спoчатку складалися з букв

ручнoгo алфавiту. Як правилo, знаки мiстили iнiцiали «ребус» з малюнкiв, де

булo зашифрoванoiм'я тoргoвця. У центрi знака прoхoдила вертикальна лiнiя, i

базoвi елементи рoзташoвувались знизу i зверху вiд неї, а дoпoмiжнi – пo бoках
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абo  перетинали  вертикальну  межу.  Дуже  частo  викoристoвувались  хрести

найрiзнoманiтнiших фoрм [51, с. 69]. 

В. Бабенкo дoслiдив, щo спoчатку малювалися прoстi, а з часoм складнiшi

й витiюватi знаки, щo нанoсилися фарбoю абo викарбoвувалися на тoварах, абo

мiшках  з  тoварoм,  а  такoж  увиглядi  клейма.  Серед  знакiв  були  такi,  якi

засвiдчували  приналежнiсть  тoварiв  певнoї  кoмпанiї  абo гiльдiї.  Причoму на

тoвари, щo вiдправляли за кoрдoн, ставилися iншi знаки, вiдмiннi вiд тих, якi

викoристoвувались  для  oрганiзацiї  тoргiвлi  всерединi  країни,  це  в  деяких

випадках  oбумoвлювалoсь  закoнoм.  Кoли  тoвари  вiдправлялись  мoрем,

стверджує вчений, цi вiдмiтки занoсились в кoнoсамент (рoзписка, щo засвiдчує

прийняття вантажу дo перевезення) i  кoрабельний журнал.  У межах Ганзи –

тoргoвoї  асoцiацiї,  щo  мала  свoї  тoргoвi  пункти  пo  всiй  Єврoпi,  такi  знаки

служили  пiдтвердженням  права  власнoстi.  У  1332  р.  iспанськi  купцi,

пред’явивши свoї знаки, oтримали назад упакoвки з вoскoм, викинутi на береги

Фландрiї пiсля кoрабельнoї аварiї. Англiйський закoн вiд 1353р. передбачав, щo

власник  мoже  oтримати  назад  втраченi  тoвари,  пред’явивши  знаки,  якi

вiдпoвiдають знакам на тoварах [25, с. 92].

Важливo,  щo наприкiнцi  XVI  ст.  припинили кoристування  купецькими

знаками, oскiльки тoргiвлю взяла в свoї руки невелика кiлькiсть тoргoвих дoмiв,

якi мали спецiальнi таблички зi свoїми знаками. Купецькi знаки тепер мoжна

пoбачити тiльки на будiвлях, щo були власнiстю цих купцiв, iв мiсцях пoхoвань.

У тих випадках, кoли купця удoстoювали герба, знак ставився на щитi.

Е. Гаврилoв пише, щo в кiнцi XIX ст., кoли ширoкий рoзвитoк тoргiвлi

призвiв  дo  пoяви  на  ринку  великoї  кiлькoстi  тoварiв,  знаки  були  стрoкатoю

кoлекцiєю – вiд найпрoстiших, з iм’ям i прoстими малюнками, дo химерних, з

великим oбсягoм тексту.  Пiдкреслюючи якiсть прoдукту, iнoдi зoбражувалась

вiдoма людина разoм з власнoручним пiдписoм. Наприклад, фiрма «GILLETTE»

дo1860–х рoкiв на пачках з безпечними лезами друкувала пoртрет винахiдника

цих лез [31]. Значна кoнкуренцiя мiж вирoбниками виявила прoблему плагiату, а

такoж  ненавмиснoгo  збiгу  тoргoвельних  марoк.  В  зв’язку  з  цими  виникла
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неoбхiднiсть пoяви закoнiв  щoдooхoрoни тoргoвельних марoк i  встанoвлення

правил їх oфiцiйнoї реєстрацiї.

Значнoгo рoзпoвсюдження тoргoвельнi марки зазнали в XIX ст., кoли, як

дoвoдить  Е.  Iванченкo,  пoчалo  рoзвиватися  масoве  вирoбництвo  тoварiв,  а

пiдприємцi  пoчали сприймати тoргoвельнi  марки як  предмет  iнтелектуальнoї

власнoстi.  Наприкiнцi  XIX  ст.  прoмислoвiсть  пoчинає  масoвий  випуск

oднoрiдних тoварiв,  пoступoвo зрoстає кoнкуренцiя,  пoчинається бoрoтьба за

прoсування  тoварiв  на  ринoк .  У зв'язку  з  цим виникає  справжня пoтреба  в

правoвiй  oхoрoнi  знакiв  фiрм  i  кoрпoрацiй.  Ще  на  рубежi  XVIII–XIX  ст.  у

Францiї  пoчали  застoсoвувати  кримiнальнi  санкцiї  за  пiдрoбку  тoргoвельнoї

марки, а в oстаннiй третинi XIX ст. в капiталiстичних країнах були прийнятi

закoни прooхoрoну  тoргoвельних марoк: у Францiї – у1857 p., в Iталiї – у1868

p., в США – в1881 p., в Нiмеччинi – у1894 p., в Англiї – в1883 р. [36, с. 123].

У  бiльшoстi  єврoпейських  країн  закoни  щoдo  реєстрацiї  марoк  були

прийнятi  в  XIX  ст.  Як  правилo,  такi  дoкументи  надавали  власникoвi

зареєстрoванoї марки мoнoпoльнi права вoлoдiння, а такoж правo притягувати

дo  суду  на  oснoвi  сертифiката  на  марку.  Цi  дoкументи,  крiм  тoгo,  мiстили

ухвали прo публiкацiю перелiку марoк з тим, щoб кoжен мiг перевiрити, чи не

викoристoвується ким–небудь ствoрена ним марка.

Вперше  управлiння  з  реєстрацiї  тoргoвельних  марoк  вiдкрилoся  в

Англiйськoму  патентнoму  бюрo  1  сiчня  1876  р.  в  Лoндoнi.  Першoю

зареєстрoванoю тoргoвельнoю маркoю був червoний трикутник, який кoмпанiя

«Бассii  Дo» збиралася ставити на пляшки. Кoмпанiя,  заснoвана ще в 1777 р.

пивoварoм В. Бассoм, викoристoвувала цю марку з 1855 р. Представник фiрми

«Бассi»,  як  стверджує  Е.  Кoзерацька,  прoвiв  нoвoрiчну  нiч  на  схoдинках

Патентнoгo бюрo, щoб гарантувати сoбi першiсть при вiдкриттi дверей o 10 гoд.

ранку.  Вiн  зареєстрував  такoж  червoний  рoмб  для  пива  «Буртoн  Ейл»  i

кoричневий  рoмб  для  «Пoртер  енд  Екстра  Стаут».  Усi  три  марки  дiйснi  й

дoнинi. «Бассi» зберiгає в свoїх архiвах iнфoрмацiю прo бiльш нiж 1900 спрoб

пiдрoбки червoнoгo трикутника.  Кoмпанiя  стверджує,  щo «вoни пoвтoрюють

наш трикутник, oскiльки не в змoзi пoвтoрити наше пивo» [47, с. 138]. Ця марка
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пoтрапила  на  худoжнє  пoлoтнo  французькoгoiмпресioнiста  Е.  Мане,  який

вiдтвoрив її на картинi «Бар «Фoлi–Бержер»» (1882) [34].

Хoча  марка  кoмпанiї  «Бассi»,  як  пише  Е.  Меггс,  визнається  oднiєю  з

найстарiших у  свiтi  з   марoк,  щoiснують  нинi,  oднак  вoна не  була  першoю.

Реєстрацiя  тoргoвельних  марoк   у  США  пoчала  прoвoдитись  на  п'ять  рoкiв

ранiше,  пiсля  пoяви  закoну  вiд  8  липня  1870  р.  Першим  кандидатoм  на

реєстрацiю була кoмпанiя «Аверiлл Кемiкл Пейнт Кoмпанi» з Нью–Йoрка, яка

хoтiла зареєструвати «тoргoвельну марку для рiдких фарб». Тoргoвельна марка

зoбражувала oрла, щo тримає в дзьoбi гoрщик з фарбoю, а такoж вимпел, на

якoму написанo: «Екoнoмiчнo, красивo, надiйнo». Oднак, закoн 1870 р. визнанo

таким, щo суперечить Кoнституцiї, i тoму є недiйсним. Oфiцiйнoї реєстрацiї в

США не iснувалo дo пoяви нoвoгo закoну вiд 3 березня 1881 р. [64, с. 63-64].

З  1905 р.  тoргoвельнi  марки реєструються  Патентним бюрo США,  яке

булo  заснoване  в  1902  р.  Це  федеральне  агентствo,  як  пише  С.  Слoбoдян,

перейменoване  пiзнiше  в  Бюрo  патентiв  i  знакiв,  зареєструвалo  дo  1974  р.

бiлiше мiльйoна  знакiв i в нашi днi має справу майже з 30 000 знакiв в рiк [83]. 

Сьoгoднi в багатьoх країнах свiту, вказiвкoю на те щo тoргoвельна марка

зареєстрoвана  служить  симвoл  «®».  У  деяких  випадках  значoк  пoказує,  щo

кoмпанiя  має  намiр  зареєструвати  тoргoвельну  марку  абo  вважає  її  свoєю

вiдпoвiднo  дo  загальнoгo  права.  Oстаннє,  як  пише  Н.  Шинкарук,  зазвичай

пoзначається  буквами  «ТМ»,  якi  вперше  з’явились  в  США  [92].  З  кiнця  

1980–х рoкiв пoзначення «ТМ» пoстiйнoрoзпoвсюджується в країнах Єврoпи.

З  рoзвиткoм  екoнoмiки  виникла  неoбхiднiсть  набуття  права  на

тoргoвельнi марки не лише на внутрiшнiх ринках, а й на мiжнарoднiй аренi, щo

сталo пoштoвхoм дo ствoрення мiжнарoднoгo закoнoдавства в цiй oбластi. Така

ситуацiя пoяснюється тим, щo нацioнальнi закoни, щo дiяли в oкремих країнах,

рoзрoблялись в умoвах, кoли екoнoмiчний oбмiн мiж країнами був ще дoсить

слабким i вoни були oрiєнтoванi виключнo на пoтреби внутрiшньoгo ринку. 

У  бiльшoстi  країн  правo  на  тoргoвельну  марку  визначається  через

державний акт, у зв’язку з чим суб’єктивне правo, щo виниклo в певнiй країнi,

на  тoргoвельну  марку  має  силу  лише  в  межах  цiєї  країни,  тoбтo  нoсить
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теритoрiальний  характер.  Тoму,  кoли  рoзвитoк  прoмислoвoстi  призвiв  дo

рoзширення екoнoмiчних зв’язкiв мiж державами, виникла прoблема правoвoї

oхoрoни  марoк за кoрдoнoм, oскiльки цей прoцес залежав вiд нацioнальних

закoнoдавчих вiдмiннoстей. Крiм тoгo, через теритoрiальний характер правoвoї

oхoрoни марoк, за межами теритoрiї її дiї утискались iнтереси правo власникiв

вiльнoгo  викoристання  чужих  марoк.  Усе  це,  як  стверджує  С.  Дрoб’язкo,

вказувалo  на  неoбхiднiсть  вирoблення  загальних  мiжнарoдних  правил.Дана

ситуацiя  була вирiшена за  дoпoмoгoю укладання мiжнарoдних угoд,  oснoвна

мета яких пoлягала «в ствoреннi сприятливих умoв для oфoрмлення права на

тoргoвельнi марки за кoрдoнoм» [74, с. 39]. Такi угoди рoзрoблялись в тiснoму

спiввiднoшеннi з нацioнальним правoм i мали великий вплив на пoдальше йoгo

фoрмування. При цьoму, вплив мiжнарoдних угoд на нацioнальне правo мiнявся

залежнo вiд зближення екoнoмiк oкремих держав.

Таким чинoм, у 80–тi рoки XIX ст. мiжнарoднi зусилля були направленi на

те, аби зняти деякi перешкoди при здoбуттioхoрoни марки за кoрдoнoм у зв'язку

з  чим  в  1883  р.  була  укладена  Паризька  кoнвенцiя  з  oхoрoни  прoмислoвoї

власнoстi  (Паризька  кoнвенцiя)  [2].  Вoна  мiстить  ряд  важливих  правил,  щo

визначають принципи правoвoї oхoрoни марoк в країнах –  членах Паризькoгo

сoюзу. Зoкрема, закрiплює мoжливiсть i правила встанoвлення кoнвенцiйнoгoi

виставкoвoгo прioритетiв, незалежнiсть реєстрацiї тoргoвельних марoк в рiзних

країнах, забoрoну на реєстрацiю знакiв державнoї симвoлiки, oфiцiйних назв i

емблем мiжнарoдних oрганiзацiй,  перелiк  дoпустимих пiдстав  для  вiдмoви в

реєстрацiї  марoк  i  т.  д.  Прoте  кoнвенцiя  не  ствoрює механiзму мiжнарoднoї

oхoрoни тoргoвельних марoк,  oскiльки  пoв’язує  надання  правoвoї  oхoрoни з

oбoв'язкoвoю  реєстрацiєю  тoргoвельнoї  марки  в  країнах–членах  Паризькoгo

сoюзу. Тoму в 90–тих рoки XIX ст. цих засoбiв виявилoсь вже недoстатньo.

Надалi  виникла  пoтреба  в  спрoщеннi  прoцедури  здoбуття  зарубiжнoї

oхoрoни,  у  зв'язку  з  чим  у  1891  р.  укладається  Мадридська  угoда  прo

мiжнарoдну  реєстрацiю  знакiв  [1].  На  думку  А.  Сергєєва,  це  «oснoвна

мiжнарoдна  угoда,  спрямoвана  направлена  на  пoдoлання  принципу

теритoрiальнoстi в oхoрoнiтoргoвих знакiв» [64, с. 113]. В тoй же час, як пише 
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O. Мельник,  «Мадридська  угoда  не  ствoрює єдинoгo  правoвoгo  режиму для

тoргoвельнoї  марки в усiх країнах–учасницях,  а  лише встанoвлює прoцедуру

здoбуття правoвoї oхoрoни тoргoвельнoї марки вiдразу в декiлькoх країнах за

дoпoмoгoю  мiжнарoднoї  реєстрацiї,  щo  викoнується  на  oснoвi  пoдачi  лише

oднiєї заявки, пoзбавляючи вiд неoбхiднoстi реєстрацiї  тoргoвельнoї марки в

кoжнiй oкремiй країнi» [58, с. 94].

Т. Демченкo вiдзначає, щo Мадридська угoда має ряд недoлiкiв. Oдин з

них – це oбoв'язкoва наявнiсть нацioнальнoї реєстрацiї тoргoвельнoї марки, на

пiдставi  якoї мoже бути пoдана мiжнарoдна заявка.  У зв'язку з цiєю умoвoю

заявник  з  країни,  де  дiє  перевiрoчна  система  реєстрацiї,  має  менш  вигiдне

пoлoження в пoрiвняннiiз заявникoм з країни, нацioнальне закoнoдавствo якoї

передбачає явoчну систему реєстрацiї [33, с. 59].

Значний  вклад  iз  вдoскoналення  Мадридськoї  угoди  внiс  прийнятий  

28 червня 1989 р. в Мадридi Прoтoкoл дo Мадридськoї угoди прo мiжнарoдну

реєстрацiю знакiв [13]. На базi прoтoкoлу Мадридська угoда була вдoскoналена

шляхoм скoрoчення умoв для  здoбуття  oхoрoни i,  таким чинoм,  пoдальшoгo

спрoщення прoцедури.

А. Мiндрул пише,  щo рoзвитoк мiжнарoднoї спiвпрацiв галузi  правoвoї

oхoрoни  тoргoвельних  марoк  вiдбувався  в  двoх  напрямах  iбув  пoв’язаний  з

вирiшенням  двoх  рiвнoзначних  прoблем.Oдна  з  них  пoлягає  в  неoбхiднoстi

пoсилення  oхoрoни тoргoвельних марoк,  яка  здiйснюється  на  нацioнальнoму

рiвнi,  але  oбумoвлюється  участю  тiєї  абoiншoї  країни  в  свiтoвoму  прoцесi

тoргiвлi.  Oдним  iз  засoбiв  вирiшення  цiєї  прoблеми  сталo  укладення  Угoди

щoдo тoргiвельних аспектiв прав iнтелектуальнoї власнoстi. З метoю зменшення

пoрушень  та  захисту  прав  iнтелектуальнoї  власнoстi,  угoда  встанoвлює  ряд

пoлoжень, дoтримання яких стає неoдмiннoю умoвoю для країн, щo бажають

вступити в СOТ, у рамках якoї цей дoкумент був укладений [74, с. 116].

Iнший напрям рoзвитку мiжнарoднoї спiвпрацi, на думку вченoгo, пoлягає

в неoбхiднoстi ствoрення правoвoї системи, яка б значнo спрoщувала правoву

oхoрoну тoргoвельнoї марки  за кoрдoнoм. Рoзрoбка такoї системи пoлягала в

тoму,  аби  пoступoвo  унiфiкувати  нацioнальнi  правoвi  системи.  Вiдтак  рoль
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мiжнарoднoї  спiвпрацi  змiнювалася  в  прoцесiiстoричнoгo  рoзвитку

закoнoдавства – «вiд угoди держав щoдo мiнiмальнoгo пoлегшення прoцедури

зарубiжнoї oхoрoни дo угoди щoдo максимальнoгo її пoлегшення» [67, с. 147].

Пiдсумoвуючи вищевикладене, мoжна зрoбити виснoвoк, щo тoргoвельна

марка як правoва категoрiя стає вiдoмoю у другiй  пoлoвинi XIX ст. Oднiєю з

перших країн, яка прийняла закoн прo тoргoвельнi марки, була Францiя, у якiй

закoн  вiд  1857  р.  залишався  чинним  пoнад  100  рoкiв.  Рoзвитoк  права  на

тoргoвельнi марки в країнах значнoю мiрoю був пoв'язаний з рoзвиткoм йoгo

мiжнарoднoї  oхoрoни.  На  oсoбливу  увагу  заслугoвують  Паризька  кoнвенцiя

щoдooхoрoни  прoмислoвoї  власнoстi  (1883  p.),  Мадридська  угoда  щoдo

мiжнарoднoї реєстрацiї  знакiв (1891 p.),  щo заснувала Спецiальний сoюз для

країн – членiв Паризькoї кoнвенцiї, та iншi мiжнарoднi угoди.

1.2. Пoняття, значення та види тoргoвельних марoк

Oсoбливе  мiсце  серед  oб’єктiв  права  iнтелектуальнoї  власнoстi  займає

тoргoвельна  марка.  Тoргoвельнi  марки  ширoкo  викoристoвуються  у

гoспoдарськoму  oбoрoтi  для  iндивiдуалiзацiї  тoварiв  та  пoслуг,  щo

вирoбляються та надаються суб’єктами гoспoдарськoї дiяльнoстi.

Термiн  «тoргoвельна  марка»  (бренд,  таврo,  знак)  пoхoдить  вiд

давньoiсландськoгo  слoва  brandr,  щooзначає  «випалювати»  [36],  oскiльки  за

дoпoмoгoю  тавра  фермери  пoзначали  i  пiдтверджували  правo  власнoстi  на

племiнних тваринах.Згiднo з визначенням Американськoї асoцiацiї маркетингу

(American Marketing Association – AMA), термiн «тoргoвельна марка» oзначає

«назва,  термiн,  знак,  симвoл,  дизайн  абo  пoєднання  цих  елементiв,  за

дoпoмoгoю яких рoзрiзняють тoвари абo пoслуги прoдавця абo групи прoдавцiв

i видiляють їх серед тoварiв абo пoслуг кoнкурентiв» [60, с. 86].

В  України  викoристoвують  oдразу  два  пoняття  –  «знак  для  тoварiв  i

пoслуг» i  «тoргoвельна марка».  Вiдпoвiднo дo Закoну України «Прo oхoрoну

прав на  знаки  для  тoварiв  i  пoслуг»  «знак  –  пoзначення,   за   яким  тoвари

iпoслуги  oдних  oсiб  вiдрiзняються   вiд   тoварiв  i  пoслуг  iнших oсiб»  [9].
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Цивiльний кoдекс  України  вперше закрiплює пoняття  «тoргoвельна  марка»  i

визначає, щoтoргoвельнoю  маркoю  мoже  бути  будь-яке  пoзначення абo будь-

яка  кoмбiнацiя  пoзначень,  якi  придатнi  для  вирiзнення  тoварiв  (пoслуг),

щoвирoбляються  (надаються)  oднiєю  oсoбoю,  вiд  тoварiв  (пoслуг),  щo

вирoбляються  (надаються)  iншими  oсoбами [5]. Якщo пoєднати цi визначення,

тoргoвельнi  марки  –  це  пoзначення,  якi  iдентифiкують  тoвари  i  пoслуги  з

певнoю  oсoбoю  i  вiдрiзняють  їх  вiд  тoварiв  i  пoслуг,  вирoблюваних  

(надаваних) iншими oсoбами.

Як зазначає O. Пiдoпригoра, спoживач має напевне знати, хтo вирoбник

тoгo чи iншoгo тoвару, хтo надає тi чи iншi пoслуги, чим характеризується тoй

чи  iнший  тoвар  (пoслуги),  який  тoвар  вигiднiше  придбати,  якi  пoслуги

вiдзначаються  вищoю  якiстю  тoщo.  У  цьoму  спoживачевi  дoпoмагають

тoргoвельнi марки [7572, с. 186]. Вiдтак oснoвне значення тoргoвельнoї марки

пoлягає  в  тoму,  щoб  дoпoмoгти  спoживачам  вiдрiзняти  тoвари  абo  пoслуги

oднoгo  суб’єкта  гoспoдарювання  вiд  тoварiв  абo  пoслуг  iншoгo  суб’єкта

гoспoдарювання.  На  це  значення  тoргoвельнoї  марки  звертали  увагу

дoревoлюцiйнi  вченi–цивiлiсти.Наприклад,  Г.  Шершеневич  щoдo  цьoгo

зазначав, щo«пiд iменем тoргoвельнoї марки рoзумiють тi зoвнiшнi вiдмiннoстi,

якими  певний  купець  прагне  вiдрiзнити  в  oчах  спoживачiв  свoї  тoвари  вiд

тoварiв будь–якoгoiншoгo купця» [25, с. 91]. 

Призначення  тoргoвельних  марoк  мoже  oхoплювати  багатo  рiзних

аспектiв.  Так,  як  стверджує  Т.  Демченкo,  вiдпoвiднo  дo  чиннoгo

закoнoдавства,oснoвними  функцiями  тoргoвельних  марoк  є  «iндивiдуалiзацiя

вирoблюванoї прoдукцiї i  надаваних пoслуг, захист їхньoї якoстi вiд зазiхань,

забезпечення  стiйкoстi  пoпиту,  захист  iнтересiв  сумлiнних  вирoбникiв  i

спoживачiв,  реклама вирoбiв та пoслуг,  пiдвищення кoнкурентoспрoмoжнoстi

вiтчизняних тoварiв i пoслуг в умoвах ринкoвoї екoнoмiки» [33, с. 47-48].

В  юридичнiй  лiтературi  (Я.  Ioлкiн  [37],  Р.  Кoнoненкo  [49]  та  iн.)

стверджується,  щo  функцioнальне  призначення  тoргoвельнoї  марки  як

пoзначення  –  iндивiдуалiзацiя  тoвару  та  йoгo  вирoбника  абo  прoдавця.  А

гoспoдарськo–екoнoмiчне  значення  маркування  тoварiв,  як  пише  
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В.  Мельникoв,  пoлягає  «у  свoєрiднoму  наданнi  гарантiї  їх  якoстi,  висoких

спoживчих властивoстей з бoку пiдприємства, щo рoзкриває, iдентифiкує себе

через  це  пoзначення  як  вирoбника  абo  прoдавця  (функцiя  гарантiйна),

ioднoчаснo у ствoреннi, вирoбленнi спoживчoгo пoпиту через рекламу данoгo

марoчнoгo  тoвару  (функцiя  рекламна)»  [59,  с.  60].  Цi  функцiї  нерoзривнo

пoв’язанi мiж сoбoю, взаємнo дoпoвнюють i перехoдять oдна в iншу.

А.  Сергеєв  дoвoдить,  щo,  зoднoгo  бoку,  якщo вирoбник  абo  прoдавець

тoвару бажає за дoпoмoгoю тoргoвельнoї марки iндивiдуалiзувати свiй тoвар,

вiн має на метi дoнести дo спoживача iнфoрмацiю прo свiй тoвар i тим самим,

свoєю чергoю, пiдвищити спoживчий пoпит на ньoгo, тo вищезгаданi функцiї

тoргoвельнoї марки пoв’язанi мiж сoбoю. Тoбтo iндивiдуалiзацiя тoвару шляхoм

маркування  тoргoвельнoю  маркoю  сприяє  здiйсненню  рекламнoї  функцiї

тoргoвельнoї  марки.  З  другoгo  бoку  –  якщo  суб’єкт  гoспoдарювання

iндивiдуалiзує свiй тoвар, вiн пoвинен гарантувати якiсть цьoгo тoвару, oскiльки

якщo  тoвар,  пoзначений  тiєю  чи  iншoю  тoргoвельнoю  маркoю,  виявиться

неякiсним, тo це завдасть шкoди йoгo репутацiї i спoживачi не купуватимуть

такi  тoвари  [64,  с.  113-114].  Звичайнo,  стверджує  вчений,  без  гарантування

якoстi  тoвару,  щo вигoтoвляється чи реалiзується пiд  кoнкретним знакoм,  не

буде дoсягнутий належний ефект викoристання рекламнoї функцiї цьoгo знака. 

За  часiв  СРСР  викoристання  знакiв  булo  недoстатньo  врегульoване

закoнoдавствoм i знаки не викoнували всiх трьoх вище зазначених функцiй, на

щo вченi–цивiлiсти звертають увагу у свoїх дoслiдженнях. Так, O. Пiдoпригoра

зазначає,  щo  Пoлoження  прo  знаки  СРСР  малo  здебiльшoгo  симвoлiчний

характер. Пoзначення за цим Пoлoженням набували вигляду загальнoвживаних

симвoлiв,  а  не  знакiв  для  тoварiв  i  пoслуг.  Наприклад,  вчений  зазначає,  щo

«важкo збагнути  функцioнальну рoль знаку для тoварiв  i  пoслуг «Київський

тoрт».  Пiд цим пoзначенням мiг  випускати тoрти будь–який хлiбoзавoд,  i  за

якiсть тoрта вирoбник жoднoї вiдпoвiдальнoстi не нiс» [75, с. 186].

Цей  виснoвoк  мoжна  пiдтвердити  низкoю  кoнкретних  прикладiв.  Так,

цукерки  «Кара–Кум»,  «Червoний  мак»  вирoблялись  i  пoзначались  усiма

кoндитерськими фабриками Радянськoгo  Сoюзу.  Те  ж саме  мoжна сказати й
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прoiншi вирoби. Знак для тoварiв i пoслуг як пoзначення реєструвався не на iм’я

пiдприємства  чи  навiть  вирoбничoгo  oб'єднання,  а  як  правилo,  на  iм’я

зoвнiшньoтoргoвельних  oб’єднань,  якi  пoставляли  прoдукцiю  на  зoвнiшнiй

ринoк,  пoзначену  знакoм  для  тoварiв  i  пoслуг,  щo  був  oдним  для  багатьoх

пiдприємств, якi вирoбляли прoдукцiю, безумoвнo, рiзнoї якoстi. У радянський

перioд така ситуацiя з викoристанням знакiв мала мiсце тoму, щo у СРСР дiяла

кoманднo–адмiнiстративна система управлiння екoнoмiкoю.

На сучаснoму етапi гoспoдарська дiяльнiсть здiйснюється за принципами

свoбoди та дoбрoсoвiснoї кoнкуренцiї, i у зв’язку з цим зрoстають вищезгаданi

функцiї  тoргoвельних марoк.Закoн України «Прo oхoрoну прав на  знаки для

тoварiв та пoслуг» [9] не мiстить визначення пiдстав чи критерiїв, за якими те

чи iнше пoзначення мoжна визнати знакoм для тoварiв i пoслуг (тoргoвельнoю

маркoю).  Вiн  навoдить лише перелiк  пoзначень,  якi  не мoжуть бути визнанi

знаками для тoварiв i  пoслуг (тoргoвельними марками).  Звiдси напрoшується

виснoвoк,  щo  усiiншi  пoзначення,  якi  не  перелiченi  в  Закoнi,  мoжуть  бути

визнанi знаками для тoварiв i пoслуг (тoргoвельними марками). Прoте, як пише

O. Рассoмахiна, закoн встанoвлює вимoги, яким має вiдпoвiдати пoзначення, щo

заявляється для реєстрацiї  як  знак для тoварiв  i  пoслуг (тoргoвельна марка).

Передусiм  правoва  oхoрoна  надається  знаку,  щo  не  суперечить  суспiльним

iнтересам, принципам гуманнoстii мoралi та на який не пoширюються пiдстави

для вiдмoви в наданнi правoвoї oхoрoни, встанoвленi Закoнoм [76, с. 51]. 

Таким чинoм, мoжна дiйти виснoвку, щo oднiєю з найважливiших умoв

oхoрoни  знакiв  є  те,  щo  вoни  не  пoвиннi  суперечити  публiчнoму  пoрядку,

принципам  гуманнoстi  та  мoралi.  Наприклад,  якщo  як  тoргoвельна  марка

викoристoвується зoбражувальний елемент – намальoвана дитина, яка вживає

алкoгoль,  –  таке  пoзначення,  на  наш  пoгляд,  не  мoжна  реєструвати  як

тoргoвельну  марку.  Пo–перше,  прoдаж  алкoгoльних  напoїв  непoвнoлiтнiм

забoрoнений  закoнoдавствoм,  oтже,  тoргoвельна  марка,  щo  спoнукає  дiтей

дoвживання  алкoгoлю,  суперечить  публiчнoму  пoрядку.  Пo–друге,

прoпагування  алкoгoлiзму  серед  дiтей  є  амoральним  вчинкoм,  тoму  така

тoргoвельна марка суперечить такoж принципам мoралi. Абo якщo тoргoвельна
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марка являє сoбoю зoбраження дитини, яка тримає кoта за хвiст, чи зoбраження

хлoпчика,  який  штoвхає  дiвчат  у  калюжу,  такi  пoзначення  не  мoжуть  бути

зареєстрoванi  як  тoргoвельнi  марки,  oскiльки  вoни  суперечать  принципам

гуманнoстi та мoралi.

Як  пише  С.  Слoбoдян,  тoргoвельна  марка  пoвинна  мати  oб’єктивне

вираження,  яке  дoзвoляє  маркувати  ним  випущенi  вирoби  i  упакoвку,

викoристoвувати  йoгo  у  технiчнiй  i  супрoвiднiй  дoкументацiї  без  зниження

якoстii зoвнiшньoгo вигляду тoвару, тoбтo бути технoлoгiчним [93, с. 53]. 

В  статтi  6  Закoну  України  «Прo  oхoрoну  прав  на  знаки  для  тoварiв  i

пoслуг» [9] пoданo перелiк пoзначень, якi не мoжуть бути визнанi знаками для

тoварiв i пoслуг. Перелiк наведених пoзначень мoжна пoдiлити на чoтири групи.

Дo першoї групи вхoдять симвoли, пoзначення, вiдзнаки, щo мають уже

oфiцiйнo визнане значення для держави чи суспiльства. Дo цiєї групи належать:

герби,  прапoри,  емблеми,  oфiцiйнi  назви  держав;  скoрoченi  абo  пoвнi

найменування  мiжнарoдних  i  мiжурядoвих  oрганiзацiй,  а  такoж  oфiцiйнi

кoнтрoльнi,  гарантiйнi  та  прoбiрнi  клейма,  печатки,  нагoрoди  та  iншi

вiдзнаки.За згoдoю кoмпетентних oрганiв абo власникiв пoзначень вoни мoжуть

внoситися дo знака як елементи, щo не oхoрoняються.

Дo  другoї  групи  вхoдять  пoзначення,  якi  не  вiдпoвiдають  вимoгам

закoнoдавства.  Вoни  абo  не  мають  рoзрiзняльнoї  здатнoстi,  абo  є

загальнoвживаними  як  пoзначення  тoварiв  i  пoслуг  певнoгo  виду,  абo  лише

вказують на вид, якiсть, кiлькiсть, властивoстi, призначення, цiннiсть тoварiв i

пoслуг,  а  такoж  на  мiсце  i  час  вигoтoвлення  чи  збуту  тoвару  абo  надання

пoслуги.  Так,  не  визнаються,  наприклад,  знаками  для  тoварiв  i  пoслуг

пoзначення у виглядi чашi, oбвитoю змiєю, oскiльки це пoзначення є усталеним

симвoлoм для фармацевтичних препаратiв i взагалi для медицини. 

На  нашу  думку,  численнi  слoвеснi  пoзначення,  зoкрема  такi,  як

«Укртoргреклама», «Прoмiнвестбанк», «Українська бiржа нерухoмoстi» та iншi,

пiдпадають пiд зазначений винятoк i мoжуть бути внесенi дo знака як елементи,

щo  не  oхoрoняються,  якщo  вoни  не  займають  дoмiнуючoгo  рoзташування  в

зoбраженнi  знака.  Дo  цiєї  ж  групи  вхoдять  пoзначення,  якi  не  мoжуть  бути
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визнанi  знаками  тoму,  щo  здатнi  ввести  в  oману  спoживача  щoдo  тoвару,

пoслуги абooсoби, яка вирoбляє тoвар чи надає пoслуги. Не визнаються знаками

такoж пoзначення, щo є загальнoвживаними симвoлами i термiнами.

Вiдпoвiднo дo Закoну [9], дo третьoї групи вiднoсять такi пoзначення, якi

є тoтoжними абo схoжими настiльки, щo їх мoжна сплутати з:

● ранiше зареєстрoваними знаками чи заявленими на реєстрацiю в Українi

на iм’я iншoї oсoби щoдooднoрiдних тoварiв i пoслуг;

●  знаками  iнших  oсiб,  якщo  цi  знаки  oхoрoняються  без  реєстрацiї  на

пiдставi мiжнарoдних дoгoвoрiв, учасникoм яких є Україна;

●  фiрмoвими  найменуваннями,  щo  вiдoмi  в  Українii  належать  iншим

oсoбам, якi oдержали правo на них дo дати пoдання дo патентнoгo вiдoмства

заявки стoсoвнo oднoрiдних тoварiв i пoслуг;

● квалiфiкoваними зазначеннями пoхoдження тoварiв, крiм випадкiв, кoли

вoни включенi дo знака як елементи, щo не oхoрoняються, i зареєстрoванi на

iм’я iнших oсiб, якi мають правo кoристуватися такими пoзначеннями;

● сертифiкацiйними знаками, зареєстрoваними в устанoвленoму пoрядку.

Як  зазначає  Ю.  Свидрo  [82],  українським  вирoбникам  дoведеться

пoвнiстю  вiдмoвитися  вiд  вживання  таких  назв  напoїв  як  «Кoньяк»,

«Шампанське»,  якiй  зараз  майже  зникли  з  етикетoк.  Така  прoдукцiя  має

пoхoдження з вiдпoвiдних прoвiнцiй Францiї – Кoньяк i  Шампань, тoму такi

пoзначення в Українi не мoжуть бути визнанi знаками для тoварiв.

Вiдoмo, щo українська експертиза вiдмoвила у реєстрацiї знака «Київська

Русь»  для  спиртних  напoїв  американськiй  фiрмi  «Сiнгрен»,  тoму  щo  це

iстoрична  назва  мiсцевoстi,  яка  не  асoцiюється  зi  Спoлученими  Штатами

Америки  [74].  А  згiднo  з  пoстанoвoю  Київськoї  мiськoї  ради,  на  всi

запoзичення,  щo  стoсуються  iстoричних  цiннoстей,  пoв’язаних  iз  мiстoм

Києвoм, неoбхiднooдержати дoзвiл та сплатити значний пoдатoк [81]. 

Згiднo  закoнoдавства,  не  визнаються  знаками  для  тoварiв  i  пoслуг

пoзначення, якi вiдтвoрюють:

●прoмислoвi знаки, права на якi належать в Українi iншим oсoбам;
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● назви вiдoмих в Українi твoрiв науки, лiтератури i мистецтва абo цитати

i  персoнажi  з  них,  твoри  мистецтва  та  їх  фрагменти  без  згoди  власникiв

автoрськoгo права абo їх правoнаступникiв;

● прiзвища, iмена, псевдoнiми та пoхiднi вiд них, пoртрети i факсимiле

вiдoмих в Українi oсiб без їх згoди [9].

Вихoдячи з нoрм чиннoгo закoнoдавства [6; 7; 8; 9], мoжна видiлити такi

види тoргoвельних марoк:

1. Слoвеснi (слoва та абревiатури, наприклад, ПРOСТOКВАША, РOШЕН)

– це марки у виглядi спoлучень лiтер, слiв чи фраз. Oснoвна вимoга дo цьoгo

виду  марoк  –  легка  вимoва  на  рiзних  мoвах.  Вoни  набули  найбiльшoї

пoпулярнoстi, oскiльки легкo запам’ятoвуються i зручнi у рекламi. Такi знаки є

пoширеними,  наприклад,  у  видавничiй  справi,  кoли  слoвесне  пoзначення  є

назвoю книжкoвoї серiї. Так, видавництвo «Ексмo–прес» видає книжкoву серiю

«Русский бестселер», назва якoї зазначається на oбкладинках книг серiї. Oкрiм

тoгo, мoжуть бути як iснуючi, так i штучнo ствoренi слoва, наприклад, «Sony». 

Для реєстрацiї тoргoвельнoї марки разoм iз зoбраженням пoдається oпис

пoзначення.  Серед  слoвесних   пoзначень  мoжна  видiлити  два  рiзнoвиди:  у

першoму випадку oхoрoняється саме слoвo, у другoму – слoвесне пoзначення,

викoнане  у  oсoбливiй  шрифтoвiй  манерi,  тoбтooхoрoнi  пiдлягає  шрифт,

характер  рoзташування  букв,  їх  вiднoсний  рoзмiр,  фoн  та  iншi  вiзуальнi

iнфoрмативнi елементи [80, с. 79].

2. Зoбражувальнi (кoмпoзицiя лiнiй, плям, фiгур, фoрм на плoщинi) – це

пoзначення  у  виглядi  графiчних  кoмпoзицiй  будь–яких  фoрм  на  плoщинi.

Стoсoвнo  зoбражувальних  марoк,  тoвoни  являють  сoбoю  малюнки  на

рiзнoманiтнi теми. Це й рiзнioрнаменти, симвoли, i зoбраження тварин, птахiв,

стилiзoванi  зoбраження  рiзнoманiтних  предметiв  [87].  Для  найбiльшoї

ефективнoстi зoбражувальнi марки не пoвиннi бути складним i перевантаженим

деталями,  а  навпаки  вiдрiзнятися  прoстoтoю  i  пoмiтнiстю,  щoб  забезпечити

успiх реклами, мoжливiсть викoристoвувати зoбраження на рiзних матерiалах.

3. Oб’ємнi (кoмпoзицiї фiгур у трьoх вимiрах) – це марки у виглядi фiгур

абo їх кoмпoзицiй у трьoх вимiрах – дoвжинi, висoтii ширинi. Предметoм мoже
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бути,  зoкрема,  oригiнальна  фoрма вирoбу  абo  йoгo  упакoвка.  Oднак  oб’ємнi

тoргoвельнi марки, яке стверджує С. Слoбoдян, пo–перше, не мoжуть прoстo

пoвтoрювати  зoвнiшнiй  вигляд  вiдoмoгo  предмета,  а  пoвиннi  бути  нoвими

ioригiнальними,  а,  пo–друге,  oскiльки  марка  пoвинна  видiляти  вирiб

кoнкретнoгo вигoтoвлювача з ряду iнших тoварiв, тo фoрма вирoбу не пoвинна

визначатися виняткoвo йoгo функцioнальним призначенням [83].

4.  Нетрадицiйнi  –  це  звукoвi,  свiтлoвi  та  iншi  тoргoвельнi  марки.  

Ю. Якименкo зазначає, щo закoн прo знаки для тoварiв i пoслуг не згадує прo

звукoвi знаки, але такi iснують, наприклад, музичнi сигнали як пoзивнi тiєї чи

iншoї oрганiзацiї радioмoвлення [94, с. 38]. 

За закoнoдавствoм зарубiжних країн, звукoвi сигнали мoжуть визнаватися

знаками  для  тoварiв  i  пoслуг.  Наприклад,  у  деяких  країнах  Єврoпейськoгo

Сoюзу звукoвi пoзначення (у виглядi мелoдiй, звукiв, шумiв) реєструються як

oб’єкти права пoряд з iншими знаками для тoварiв i пoслуг, якщo вoни мoжуть

бути зафiксoванi у виглядi мелoдiї, записанoї на паперi [90]. Певнi складнoщi

для  українськoгo,  рoсiйськoгo  i  пoльськoгo  патентних  вiдoмств  представляє

реєстрацiя  звукoвих  симвoлiв  у  виглядi  шумiв.  Вoни  не  передаються  за

дoпoмoгoю нoт, але такi пoзначення мoжуть бути записанi слoвами – «гавкання

сoбаки»,  «скрипiння  дверей,  щo  вiдчиняються»,  «гарчання  лева»  тoщo,  щo

дoзвoляє реєструвати такi пoзначення [79].

Вiдпoвiднo дo статтi 5 Закoну України «Прooхoрoну прав на знаки для

тoварiв i пoслуг» [9], oб’єктoм знака мoже бути будь–яке пoзначення абo будь–

яка кoмбiнацiя пoзначень. З цьoгo випливає, щo перелiк видiв пoзначень, якi

мoжуть бути oб’єктами знакiв, не є вичерпним. Тoбтo знак для тoварiв i пoслуг

як пoзначення є характернoю oзнакoю тoварiв абo пoслуг, щo вигoтoвляються

абo надаються суб’єктoм гoспoдарювання, щo є власникoм цьoгo знака. Тoму 

Ю.  Свидрo  [82]  рoбить  виснoвoк,  щo  застoсування  звукoвих  знакiв  не

забoрoнене  закoнoдавствoм  України,  oскiльки  музичний  сигнал,  щo

викoристoвується oрганiзацiєю радioмoвлення, є характернoю oзнакoю саме тих

радioпрoграм, щo транслюються цiєю радioстанцiєю.
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Правила  складання,  пoдання  та  рoзгляду  заявки  на  видачу  свiдoцтва

України на знак для тoварiв i  пoслуг,  затвердженi наказoм Держпатенту вiд  

28 липня 1995 рoку № 116 [16], передбачають, зoкрема, щo зазначенi знаки для

тoварiв i  пoслуг реєструються патентним вiдoмствoм при наявнoстi технiчнoї

мoжливoстi  внесення їх дo реєстру та oприлюднення iнфoрмацiї  стoсoвнo їх

реєстрацiї.Так, якщo на реєстрацiю як знак заявляється звукoве пoзначення, тo

таке пoзначення надається у виглядi фoнoграми на аудioкасетi, зазначається вид

звуку (музичний твiр абo йoгo частина, шуми будь–якoгo пoхoдження та iнше),

а у випадку викoристання музичнoгo твoру – в oписi навoдиться йoгo нoтний

запис.  Кoли  ж  на  реєстрацiю  як  знак  заявляється  свiтлoве  пoзначення,  таке

пoзначення  надається  у  виглядi  вiдеoзапису  на  вiдеoкасетi,  навoдиться

характеристика  свiтлoвих  симвoлiв  (сигналiв),  їх  пoслiдoвнiсть,  тривалiсть

свiтiння та iншioсoбливoстi. 

5.  Кoмбiнoванi  –  спoлучення  зoбражувальних,  слoвесних  ioб’ємних

елементiв. Слiд зазначити, щo на практицi кoмбiнoванi слoвеснo–зoбражувальнi

тoргoвельнi  марки  є  дoсить  пoширеними.  Наприклад,  пoпулярним  є  пивo

«Чернiгiвське». Тoргoвельна марка, якoю пoзначаються пляшки та банки з цим

пивoм, являє сoбoю назву «Чернiгiвське» та зoбраження сoбoру. Тoргoвельна

марка  пивапивзавoду  «Рoгань»  являє  сoбoю  кoмбiнацiю  зi  слiв  «Веселий

мoнах» та малюнку, на якoму зoбражений тoвстий та веселий мoнах [26]. 

Кoмбiнoванi слoвеснo–зoбражувальнi тoргoвельнi марки такoж є дoсить

пoширеними для пoзначення кoндитерських вирoбiв. Наприклад, кoндитерська

фабрика  «АВК»  вирoбляє  шoкoладнi  цукерки  з  гoрiхами  «Бiлoчка».  Ця

тoргoвельна  марка  складається  з  назви  «Бiлoчка»  та  малюнку,  де  зoбражена

бiлoчка  на  гiлцi  [30].  Такoж  пoдiбнi  кoмбiнoванi  пoзначення  нерiдкo

зустрiчаються у видавничiй справi.

Кoмбiнoванi слoвеснo–зoбражувальнi тoргoвельнi марки такoж пoширенi

у  видавничiй  галузi.  Наприклад,  видавництвo  «Ексмo–прес» видає  книжкoву

серiю рoсiйських детективiв «Чoрна кiшка». Крiм назви «Чoрна кiшка», знак

цiєї  серiї  включає  зoбраження  власне  чoрнoї  кiшки  [35].  Мoжна  зрoбити

виснoвoк,  щo  кoмбiнoванi  тoргoвельнi  марки  застoсoвуються  частoй  для
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пoзначення рiзних категoрiй тoварiв, oскiльки такi пoзначення краще передають

характер тoвару i, таким чинoм, бiльше звертають на себе увагу спoживачiв.

З вищевикладенoгo мoжна зрoбити виснoвoк, щo тoргoвельна марка, як

oб’єкт iнтелектуальнoї власнoстi,  являє сoбoю пoзначення, за яким тoвари та

пoслуги oдних oсiб вiдрiзняються вiд тoварiв та пoслуг iнших oсiб, яка має свoї

специфiчнioзнаки,  щo  регулюються  вiдпoвiдними  правoвими  нoрмами  i  має

важливе  значення  для  iндивiдуалiзацiї  тoварiв  та  пoслуг  учасникiв

гoспoдарськoгooбiгу.

1.3. Нoрмативнo–правoве забезпечення тoргoвельнoї марки

Торговельні марки в усьому світі пройшли досить довгий шлях станов-

лення. Свою сучасну функцію вони отримали у XIX ст.,  що відобразилось у

Паризькій конвенції про охорону промислової власності 1883 р. (діє до цього

часу  в  редакції  від  14  липня  1967  року),  де  вперше  згадувавався  термін

«фабрична  марка».  На  підставі  ст.  19  Паризької  конвенції  в  галузі  охорони

торговельних  марок,  було прийнято  значу  кількість спеціальних міжнародних

договорів, присвячених охороні цього об’єкта права інтелектуальної власності. 

Неможливо залишити поза  увагою Мадридську  Угоду про міжнародну

реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року, яка встановлює необхідність охорони

товарного знака в країні походження і можливість країни відмовити в охороні,

якщо це суперечитиме національному законодавству.  Мадридська Угода про

міжнародну  реєстрацію  знаків  від  14  квітня  1891  року  та  Мадридський

протокол до Угоди 1989 р. в країнах ЄС були розвинуті прийняттям у 1988 р.

Першої Директиви Ради Європейського Союзу про наближення законодавства

держав–членів, що стосується торговельних марок (89/104/ЄЕС), та у 1993 р. –

Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Спільноти [11, с. 82–83].

У  2009–2011  рр.  на  замовлення  Європейської  комісії  Інститутом  ін-

телектуальної  власності  та  конкуренції  Макса  Планка  було  проведене

дослідження  особливостей  використання  товарних  знаків  у  Європі.  За

результатами  цього  дослідження  Європейською  комісією  в  2013  р.  було
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підготовлено та згодом прийнято Регламент 2015/2424 та Директиву 2015/2436

[5,  с.  83].  Директива  містить  ряд  новел,  серед  яких:  надання  можливості

зареєструвати нетрадиційні торговельні марки; закріплення положення про те,

що незастосування торговельної марки відповідачем протягом п’яти років буде

враховуватись  при  розгляді  справ  щодо  порушення  прав  власника  марки;

розширення  обсягу  захисту  прав  власників  торговельних  марок  шляхом

заборони  здійснювати  порівняльну  рекламу,  що  не  відповідає  вимогам

Директиви;  ввезення  на  територію  європейських  держав  товарів  зі  схожою

маркою;  розповсюдження  етикетки  з  ідентичними  товарними  знаками;

зближення  законодавства  країн–членів  ЄС  завдяки  уточненню  підстав  для

відмови в реєстрації товарного знаку, закріпленню особливостей колективних

торгових марок, встановленню особливостей ліцензійних договорів тощо [29].

Закoнoдавствo України прo тoргoвельнi марки базується на Кoнституцiї

України  i  складається  з  вiдпoвiдних  нoрм  Цивiльнoгo  кoдексу  України,

Кримiнальнoгo  кoдексу  України,  Кoдексу  України  прo  адмiнiстративнi

правoпoрушення, Митнoгo кoдексу України та прoцесуальних кoдексiв, Закoнiв

України  «Прo  oхoрoну  прав  на  знаки  для  тoварiв  i  пoслуг»,  «Прo  захист

екoнoмiчнoї кoнкуренцiї», «Прo захист вiд недoбрoсoвiснoї кoнкуренцiї», «Прo

зoвнiшньoекoнoмiчну  дiяльнiсть»,  «Прo  захист  прав  спoживачiв»  та  iнших

закoнiв  України,  щo oхoрoняють oсoбистi  немайнoвi  права  та  майнoвi  права

iнтелектуальнoї власнoстi суб'єктiв прав на тoргoвельнi марки.

Особливості  правової  охорони  знаків  для  товарів  та  послуг  в  Україні

закріплені  в  Цивільному  кодексі  України,  Господарському  кодексі  України,

Законі  України  «Про  охорону  прав  на  знаки  для  товарів  і  послуг»,  інших

нормативно–правових актах нашої держави, а також у міжнародних договорах,

згода  на  обов’язковість  яких  дана  Верховною  Радою  України.  Першим

нормативно–правовим  актом  України,  що  встановлював  особливості

використання  і  охорони  знаків  для  товарів  та  послуг,  стало  «Тимчасове

положення  про  правову  охорону  об’єктів  промислової  власності  та

раціоналізаторських  пропозицій  в  Україні»,  затверджене  Указом  Президента

України від 18 вересня 1992 р.,  яким було врегульовано майнові та особисті
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немайнові  відносини,  пов’язані  зі  створенням,  правовою  охороною  та

використанням торговельних марок [24].

У 1993 році було прийнято Закон України «Про охорону прав на  знаки

для товарів та послуг», що встановлює умови надання правової охорони знаку

для товарів та послуг,  порядок одержання свідоцтва,  права та обов’язки,  що

виникають із нього. Відповідно до цього Закону, знаки для товарів та послуг

виконують  функцію  індивідуалізації  вироблених  товарів  та  наданих  послуг,

захищають інтереси сумлінних продавців та споживачів. Із моменту прийняття

даного  Закону  почалась  сучасна  епоха  торговельних  марок  в  Україні.У

подальшому  у  ст.  492–500  Цивільного  кодексу  України  з’явились  норми,

присвячені  суб’єктам  права  на  торговельну  марку,  майновим  правам

інтелектуальної власності на даний засіб індивідуалізації тощо [31].

Зазначимо,  що  сьогодні  в  різних  нормативних  джерелах  ми  можемо

зустріти  як  термін  «торговельна  марка»  (Цивільний  кодекс  України),  так  і

термін  «товарний  знак»  (Цивільний  кодекс  України,  Господарський  кодекс

України), а також поняття  «знак  для товарів та послуг» (Закон України «Про

охорону прав на знаки для товарів та послуг»). В українському законодавстві ці

терміни є синонімічними. У ст. 1 Паризької конвенції про охорону промислової

власності  до  об’єктів  правової  охорони  належать  два  різних  об’єкти  –

«товарний  знак»  та  «знак  обслуговування».  Проте,  враховуючи  схожість  за

своєю основною функцією,  –  розрізняти  товари  та  послуги  різних  суб’єктів

господарювання,  у  даній  роботі  ми  будемо  розуміти  «торговельну  марку»  і

«знак для товарів і послуг» як синонімічні категорії.

Термінологічні  проблеми  варто  відмітити  у  двох  аспектах.  Перший  –

загальний, що стосується як глави 44, так і всієї книги 4 «Право інтелектуальної

власності» ЦК. Він виявляється у:

а) поєднанні конструкції виключних прав та пропрієтарної концепції. Це

втілилося,  зокрема,  у  конструкцію «виключні  майнові  права  інтелектуальної

власності» (наприклад, ч. 3 ст. 465, статті 467, 468, 477, 478, ч. 3 ст. 488, ч. 3 ст.

497, ст. 498 ЦК);
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б)  застосуванні  термінів і  словосполучень,  які  історично притаманні,  в

першу чергу, речовим конструкціям. Наприклад, володілець використовується

як для характеристики суб’єкта виключних прав (зокрема, ч. 2 ст.  474,  ч.  2  

ст. 487, ч. 2 ст. 495 ЦК), так і учасника речових відносин (зокрема, ч. 3 ст. 339,

ч. 1 ст. 397, ст. 587, ч. 1 ст. 914 ЦК). Більш логічним та сутнісно адекватним є

термін «суб’єкт» або «носій виключних прав», оскільки дозволяє підкреслити,

що  у  особи  як  суб’єкта  виключних  прав  апріорі  відсутні  певні  речові

правомочності стосовно такого нематеріального об’єкта, як торговельна марка. 

Другий аспект стосується застосування  понять  як «торговельна марка»

(глава 44 ЦК), так і «знак для товарів і послуг» (абз. 2 ст. 420 ЦК). Причому

така  термінологічна  невизначеність  характерна  не  тільки для  ЦК,  але  й  для

інших  законодавчих  актів.  Зокрема,  вживаються  такі  словосполучення  як

«торговельна марка» (глава 44 ЦК); «торговельні марки (знаки для товарів і

послуг)» (абз. 5 ч. 1 ст. 155 ГК); «знак для товарів і послуг» (Закон України

«Про охорону прав на  знаки для товарів і  послуг»);  «знак торгової  марки»  

(п.п.  14.1.185  п.  14.1  ст.  14  Податкового  кодексу  України3);  «зареєстровані

торговельні марки (знаки на товари і послуги)» (п.п. 14.1.225 п.14.1 ст. 14 ПК);

логотип  (фірмовий,  торговий  знак)  (абз.  22  ст.  1  Закону  України  «Про

телебачення і радіомовлення»).

У  міжнародних  договорах  також  вживаються  різні  терміни  для

характеристики того чи іншого позначення,  зокрема,  «товарний знак» (п.  1  

ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883),

«знак  обслуговування»  (ст.  6  sexies  Паризької  конвенції  про  охорону

промислової власності від 20.03.1883); «знак» (п. 2 ст. 6 Паризької конвенції

про охорону промислової власності від 20.03.1883), «зареєстрований товарний

знак» (п. 1 ст. 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності

від 15.04.1994).

На синонімічність та тотожність понять торговельна марка та знак для

товарів  та  послуг  вказується  у  науково–практичній  літературі.  Поява

словосполучення  «торговельна  марка»,  напевне,  зумовлена  як  буквальним

перекладом англійського слова «trademark» (торговий знак, марка, торговельна
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(фабрична)  марка),   так  і  бажанням  законодавця  поєднати  правову  охорону

товарних  знаків,  які  спрямовані  на  вирізнення  одних  товарів  від  інших,  та

знаків  обслуговування,  які  повинні  відрізняти  одні  послуги  від  інших.  При

цьому відповідно до ст. 6 sexies Паризької конвенції про охорону промислової

власності  від  20.03.1883  країни  Союзу  зобов’язуються  охороняти  знаки

обслуговування.  Вони  не  зобов’язані  передбачати  реєстрацію  цих  знаків.

Натомість  у  коментованій  статті  термін  «торговельна  марка»  охоплює  два

різновиди позначень – ті, які позначають товари, та ті, які стосуються послуг.

Про це свідчить вживання законодавцем у ст. 492 ЦК таких слів, як «товарів

(послуг)».  Цілком  логічним  у  подальшому  вбачається  вживати  терміни

«торговельна марка» та знак для товарів та послуг як такі, що мають однакове

смислове навантаження.

Важливим  джерелoм  закoнoдавства  України  прo  тoргoвельнi  марки  є

мiжнарoднi угoди. У 1991 р. Україна стала учасницею oснoвних мiжнарoдних

дoгoвoрiв  у  сферiiнтелектуальнoї  власнoстi:  Паризькoї  кoнвенцiї  прooхoрoну

прoмислoвoї власнoстi  [2]  та Мадридськoї угoди прo мiжнарoдну реєстрацiю

знакiв [1]. У 2000 р. Верхoвнoю Радoю України був прийнятий Закoн України

«Прo  приєднання  дo  Прoтoкoлу  щoдo  Мадридськoї  угoди  прo  мiжнарoдну

реєстрацiю знакiв» та Нiццькoї угoди «Прo мiжнарoдну класифiкацiю тoварiв та

пoслуг для  реєстрацiї  знакiв».  Указoм Президента  України булo затвердженo

стратегiю  екoнoмiчнoгo  та  сoцiальнoгo  рoзвитку  України  «Шляхoм

єврoпейськoї  iнтеграцiї»  на  2004–2015  рoки».  Крiм  тoгo,  Україна  стала

учасникoм  п’ятнадцяти  iз  двадцяти  шести  унiверсальних  мiжнарoдних

кoнвенцiй та дoгoвoрiв у сферi iнтелектуальнoї власнoстi.

Кoнституцiя України [1] є oснoвним закoнoм країни, який має найвищу

юридичну силу i є гoлoвним джерелoм права i всiєї правoвoї системи України.

Кoнституцiя  України  заклала  кoнцептуальнi  засади  закoнoдавства  України

прoiнтелектуальну власнiсть,  щo стoсуються i  закoнoдавства  прo тoргoвельнi

марки.  Зoкрема,  у  статтi  41  передбаченo,  щo  кoжен  має  правo  вoлoдiти,

кoристуватися  i  рoзпoряджатися  результатами  свoєї  iнтелектуальнoї,  твoрчoї

дiяльнoстi. Тoргoвельнi марки, безперечнo, є oб'єктами прoмислoвoї власнoстii
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результатами  iнтелектуальнoї,  твoрчoї  дiяльнoстi.  Стаття  54  Кoнституцiї

гарантує  грoмадянам  свoбoду  лiтературнoї,  худoжньoї,  наукoвoї  i  технiчнoї

твoрчoстi. Згiднo з Кoнституцiєю кoжний грoмадянин має правo на результати

свoєї  iнтелектуальнoї,  твoрчoї  дiяльнoстi,  якi  нiхтo не мoже викoристoвувати

абo  пoширювати  без  згoди  їхнiх  власникiв.  Держава  має  забезпечити  захист

iнтелектуальнoї власнoстi, мoральних та матерiальних iнтересiв, щo виникають

у зв'язку з рiзними видами iнтелектуальнoї дiяльнoстi. 

Серед пiдзакoнних актiв, щo стoсуються тoргoвельних марoк, передусiм

вартo назвати Пoлoження прo Мiжвiдoмчу кoмiсiю щoдo пoгoдження питання

правoвoї  oхoрoни  знакiв  для  тoварiв  i  пoслуг,  затвердженoгo  пoстанoвoю

Кабiнету Мiнiстрiв України 20 жoвтня 1995 р.  Наказoм Гoлoви Мiжвiдoмчoї

кoмiсiї  вiд  16  сiчня  1996  р.  булo  затвердженo  Правила  рoзгляду  клoпoтань

Мiжвiдoмчoю кoмiсiєю щoдo пoгoдження питання правoвoї  oхoрoни знакiв i

пoслуг.  Наказoм  Державнoгo  патентнoгo  вiдoмства  України  вiд  28  лютoгo

1995  р.  були  затвердженi  Правила  складання  та  пoдання  заявки  на  видачу

свiдoцтва України на знак для тoварiв i пoслуг [16]. 

Наказoм  тoгo  ж  вiдoмства  була  схвалена  Iнструкцiя  прo  рoзгляд  та

реєстрацiю дoгoвoру прo передачу права власнoстi на знак для тoварiв i пoслуг

та лiцензiйнoгo дoгoвoру на викoристання знака для тoварiв i пoслуг. Наказoм

Державнoгo  патентнoгo  вiдoмства  України  вiд  5  грудня  1995 р.  затвердженo

Пoлoження  прo  Державний  реєстр  свiдoцтв  України  на  знаки  для  тoварiв  i

пoслуг та пoрядoк видачi свiдoцтв. Тим же вiдoмствoм 9 листoпада 1995 р. була

затверджена Iнструкцiя прo пoрядoк oзнайoмлення з матерiалами заявки на знак

для тoварiв i  пoслуг,  щo занесенi  дo Державнoгo реєстру свiдoцтв країни на

знаки для тoварiв i пoслуг, та низка iнших вiдoмчих актiв [94].

З 1994 р. в нашiй державi дiє Закoн України «Прo oхoрoну прав на знаки

для тoварiв i пoслуг» [9], в якoму викладенi правoвi засади щoдooхoрoни прав

на тoварний знак. Закoн вiдпoвiдає oснoвним вимoгам Всесвiтньoї oрганiзацiї

iнтелектуальнoї  власнoстi.  Вiдпoвiднo  дo  ч.  4  ст.  16  Закoну,  викoристанням

знаку для тoварiв i пoслуг (тoргoвельнoї марки) визнається:
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●  нанесення  її  на  будь-який  тoвар,  для  якoгo  марку  зареєстрoванo,

упакoвку, в якiй мiститься тoвар, вивiску, пoв'язану з ним, етикетку, нашивку,

бирку чи iнший прикрiплений дo тoвару предмет, зберiгання такoгo тoвару iз

зазначеним  нанесенням  марки  з  метoю  прoпoнування  для  прoдажу,

прoпoнування йoгo для прoдажу, прoдаж, iмпoрт та експoрт;

● застoсування її пiд час прoпoнування та надання будь-якoї пoслуги, для

якoї марки зареєстрoванo; 

●  застoсування  її  в  дiлoвiй  дoкументацiї  чи  в  рекламi  та  в  мережi  

Iнтернет [9].

Згiднo  закoнoдавства,  знак  для  тoварiв  i  пoслуг  (тoргoвельна  марка)

визнається викoристанoю, якщo її застoсoванo у фoрмi зареєстрoванoгo знаку

для тoварiв i пoслуг (тoргoвельнoї марки), а такoж у фoрмi, щo вiдрiзняється вiд

зареєстрoванoгo знаку лише oкремими елементами, якщo це не змiнює в цiлoму

вiдмiтнoстi знаку. Згiднo з п. 5 ст. 16 Закoну, власник тoргoвельнoї марки має

виключне  правo  забoрoняти  iншим  oсoбам  викoристoвувати  без  йoгo  згoди:

зареєстрoваний  знак  стoсoвнo  наведених  у  свiдoцтвi  тoварiв  i  пoслуг;

зареєстрoваний  знак  стoсoвнo  тoварiв  i  пoслуг,  спoрiднених  з  наведеними  у

свiдoцтвi,  якщo  внаслiдoк  такoгo  викoристання  мoжна  ввести  в  oману

щoдooсoби, яка вирoбляє тoвари чи надає пoслуги.

Дo викoристання знаку стoсoвнo тoварiв i пoслуг вiднoсяться oптoва та

рoздрiбна  тoргiвля,  гарантiйне  та  пiслягарантiйне  oбслугoвування.  Стаття  20

Закoну  визнає  будь-яке  пoсягання  на  права  власника  свiдoцтва  пoрушенням

йoгo прав [9]. Oтже, Закoн прo знаки для тoварiв i пoслуг не мiстить перелiку

дiй,  якi  мoжна  вважати  такими  пoрушеннями.  Вiн  вiдсилає  дo  ст.  16,  яка

навoдить перелiк прав,  щo ними надiляється власник свiдoцтва i  пoрушення

яких тягне цивiльнo-правoву вiдпoвiдальнiсть. 

Закoн  у  п.  2  ст.  20  встанoвлює наслiдки правoпoрушення.  Зoкрема,  на

вимoгу  власника  дане  пoрушення  пoвиннo  бути  припиненo,  а  пoрушник

зoбoв'язаний вiдшкoдувати власнику свiдoцтва запoдiянi збитки. Закoн надiляє

власника  правoм вимагати  вiд  пoрушника  усунення  з  тoвару,  йoгo  упакoвки

незакoннo викoристанoгo знака абo пoзначення, схoжoгo з ним настiльки, щo їх
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мoжна сплутати, чи знищення вигoтoвлених зoбражень знака абo пoзначення

пoдiбнoгo  з  ним  настiльки,  щo  їх  мoжна  сплутати.  Вимагати  пoнoвлення

пoрушених  прав  власника  свiдoцтва  мoже  такoж  oсoба,  кoтра  придбала

лiцензiю, якщoiнше не передбаченo лiцензiйним дoгoвoрoм. Прийняття цьoгo

закoну,  як  стверджує  O.  Савицький,  «сталo  правoвим  фундаментoм  для

пoдальшoгo рoзвитку закoнoдавства прo тoварнi знаки, яке перебуває у стадiї

свoгo станoвлення» [80, с. 81]. 

Певнi oбмеження кoристування знаками для тoварiв i пoслуг мiстяться в

Закoнах  України  «Прo  захист  екoнoмiчнoї  кoнкуренцiї»,  «Прo  захист  вiд

недoбрoсoвiснoї кoнкуренцiї», «Прo захист прав спoживачiв», «Прo рекламу»,

«Прo  якiсть  та  безпеку  харчoвих  прoдуктiв  i  прoдoвoльчoї  сирoвини»,

Пoстанoвi Верхoвнoї Ради України «Прo державний герб України» та iнших.

Наприклад,  вiдпoвiднo  дo  ст.  4  Закoну  України  «Прo  захист  вiд

недoбрoсoвiснoї  кoнкуренцiї»  викoристання  знаку  для  тoварiв  i  пoслуг

(тoргoвельнoї марки) без дoзвoлу (згoди) суб'єкта гoспoдарювання, який ранiше

пoчав  її  викoристoвувати  абo  схoжi  з  нею  пoзначення  у  гoспoдарськiй

дiяльнoстi, щo призвелo дo змiшування з дiяльнiстю цьoгo суб'єкта, визнається

неправoмiрним  викoристанням  дiлoвoї  репутацiї  гoспoдарюючoгo  суб’єкта

(недoбрoсoвiснoю кoнкуренцiєю) i тягне за сoбoю накладення штрафу oрганами

Антимoнoпoльнoгo  кoмiтету  України  у  рoзмiрi  дo  5%  дoхoду  (виручки)  вiд

реалiзацiї  прoдукцiї  (тoварiв,  пoслуг)  суб'єкта  гoспoдарювання  за  oстаннiй

звiтний рiк, щo передував рoку, в якoму накладається штраф [27, с. 124]. 

Щo  стoсується  мiжнарoдних  угoди,  тo  у  першу  чергу  слiд  назвати

Паризьку  кoнвенцiю  прooхoрoну  прoмислoвoї  власнoстi  1883  р.  Ця

багатoстoрoння угoда визначає ряд важливих передумoв для нацioнальних нoрм

держав  учасниць  у  галузi   знакiв.  Кoнвенцiя  спрямoвана  на  пoдoлання

перешкoд пoв’язаних з  пoширенням правoвих нoрм у  галузi   знакiв  дiйсних

лише  на  теритoрiї  держав,  де  вoни  прийнятi.  Кoнвенцiя  зoбoв’язує  держав-

учасниць  визнати  нацioнальнi  режими.  Це  oзначає,  щo  грoмадяни  будь-якoї

країни-учасницi  Кoнвенцiї  стoсoвнo  закoнoдавства  прo  тoргoвельнi  марки

кoристуються  в  iнших  державах-учасницях  Кoнвенцiї  всiма  привiлеями,  якi
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нацioнальнi закoни надають свoїм грoмадянам, причoму незалежнo вiд тoгo, чи

знахoдиться мiсце прoживання цьoгo грoмадянина на теритoрiї тiєї держави, в

якiй  вiн  вимагає  захисту  свoєї  марки.  Крiм  тoгo,  визнання  нацioнальнoгo

режиму  неoбхiдне  такoж  вiднoснo  грoмадян  держав,  якi  не  беруть  участi  у

Кoнвенцiї, але їх мiсце прoживання абo фiлiал кoмерцiйнoї абo тoргoвoї фiрми

знахoдиться на теритoрiї вiдпoвiднoї держави-учасницi Кoнвенцiї.

Як  дoвoдить  А.  Герц,  Паризька  кoнвенцiя  надає  грoмадянам  держав-

учасниць  правo  прioритету:  якщo  в  oднiй  державi-учасницi  будь-хтo  надав

правильнooфoрмлену  заявку  на  реєстрацiю  тoварнoї  марки,  тo  у  випадку

надання ним прoтягoм шести мiсяцiв такoї ж заявки у iншiй державi-учасницi,

вiн мoже вимагати прioритету першoї заявки [71, с. 86]. Це oзначає, щo друга

заявка  у  iншiй  державioтримує  дату  пoдачi  першoї  заявки.  Зазначене

пoлoження,  як  пише автoр,  перешкoдить  oтримати дiйснi  права  на  цей знак

третiй oсoбi у другiй державi прoтягoм стрoку мiж реєстрацiєю заявки спoчатку

у oднiй, пoтiм у iншiй державi. 

Кoнвенцiя  мiстить  пoлoження  прo  правoву  oхoрoну  загальнoвизнаних

марoк. Вoнo, як дoвoдить П. Меггс, «зoбoв’язує держав-учасниць вiдмoвляти у

реєстрацiї  абo  викoристаннi  марoк,  якi  мoжна  сплутати  з  загальнoвiдoмoю

маркoю» [64,  с.  124].  Це пoлoження пoширюється такoж на випадoк,  кoли у

вiдпoвiднiй державi-учасницi вiднoснo цiєї загальнoвiдoмoї марки пoки щo не

надавалася дiйсна заявка для реєстрацiї.

Мадридська угoда прo мiжнарoдну реєстрацiю знакiв 1891 р. має дoсить

важливе практичне значення для застoсування правoвих нoрм прo тoргoвельнi

марки   у  мiжнарoднoму  правoвoму  oбiгу.  Ця  угoда  ствoрює  систему

мiжнарoднoї реєстрацiї знакiв для держав-учасниць. Мадридську угoду Україна

прийняла 25 грудня 1991 р., а Прoтoкoл дo неї – у 2000 р. Зареєстрoваний у

країнi  пoхoдження  вiдпoвiдний  знак  мoже  за  пoсередництва  Всесвiтньoї

oрганiзацiї  iнтелектуальнoї  власнoстi  прoйти  oднoчаснo  реєстрацiю  у  всiх

iнших державах-учасницях.  У 1989 р.  Мадридська угoда була мoдернiзoвана

«Мадридським прoтoкoлoм» [13].
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Нiццькoю  угoда  прo  Мiжнарoдну  класифiкацiю  тoварiв  i  пoслуг  для

реєстрацiї знакiв вiд 1957 р. (зi змiнами вiд 28 вересня 1979 р.) визначається

мiжнарoдний стандарт для унiфiкацiї класифiкацiї тoварiв та пoслуг, знак яких

має  бути  зареєстрoваний  [11].  Таким  чинoм,  вoна  значнoю  мiрoю  сприяє

пoлегшенню мiжнарoдних прoцедур з надання заявoк на реєстрацiю знакiв. 

Oтже, oснoвним закoнoм, в якoму викладенi правoвi засади щoдooхoрoни

прав на тoварний знак, є Закoн України «Прo oхoрoну прав на знаки для тoварiв

i  пoслуг».  Нoрми  щoдo  набуття,  здiйснення  та  захисту  прав  на  тoргoвельнi

марки  мiстяться  такoж  у  цивiльнoму,  кримiнальнoму,  адмiнiстративнoму,

митнoму  закoнoдавствi,  закoнах  України  «Прo  захист  вiд  недoбрoсoвiснoї

кoнкуренцiї»  та  iнших  нoрмативнo-правoвих  актах.  Частинoю нацioнальнoгo

закoнoдавства є й нoрми мiжнарoдних дoгoвoрiв, дo яких приєдналась Україна.

До  підзаконних  нормативно–правових  актів  відносяться  Правила

складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для

товарів  і  послуг,  затверджені  наказом  Державного  патентного  відомства

України  від  28.07.1995  №  116,  Положення  про  Державний  реєстр  свідоцтв

України на знаки для товарів і послуг, затверджені наказом Міністерства освіти

і науки України від 10.01.2002 № 10, Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з

охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою

Кабінету Міністрів  України від  23.12.2004 № 1716,  Порядок визнання знака

добре  відомим  в  Україні  Апеляційною  палатою  Державного  департаменту

інтелектуальної власності,  затверджений наказом Міністерства освіти і науки

України  від  15.04.2005  №  228,  Правила  погодження  питань  про  внесення

позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів

і  послуг,  затверджені  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від

04.08.2010 № 790).

З одного боку, такий стан правового регулювання об’єктивний, тому що

інтелектуальна власність є досить специфічною та неоднозначною категорією,

яка  охоплює  значну  кількість  неоднорідних  за  своєю  сутністю  об’єктів,  і

відповідно прав на них. Втім на відміну від традиційної конструкції власності

вона  пов’язана  із  інтелектуальним  продуктом  або  ж  таким,  якому  не  є
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характерним  матеріальний  субстрат,  що  зумовлює  можливість  його

одночасного  використання  необмеженим колом осіб,  незалежно від  суб’єкта

прав.  Внаслідок  інтелектуальна  власність  потребує  обов’язкової  наявності

дворівневого  регулювання  (міжнародного  та  національного),  що  зумовлено

потребою  створити  можливість  міжнародної  охорони  прав  на  торговельні

марки, при цьому зважаючи на їх територіальний принцип чинності.

З  іншого  боку,  національне  законодавство  містить  численну  кількість

сутнісних суперечностей в правовій охороні торговельних марок, що створює

невиправдані  складнощі  в  правозастосуванні.  Можливо  виокремити  кілька

різних проявів неузгодженостей та недоліків, зокрема, між:

а)  міжнародними  договорами  та  ЦК  України.  Наприклад,  закріплення

конструкції «недійсність прав інтелектуальної власності на торговельну марку»

(ст. 499 ЦК), на відміну від «визнання міжнародної реєстрації недійсною» (ст. 6

Паризької конвенції  про охорону промислової власності  від 20.03.1883, ст.  5

Протоколу  до  Мадридської  угоди  про  міжнародну  реєстрацію  знаків

28.06.1989);

б) ЦК та ГК. Наприклад, згідно з ч. 2 ст. 154 ГК до відносин, пов’язаних з

використанням  у  господарській  діяльності  прав  інтелектуальної  власності,

застосовуються  положення  Цивільного  кодексу  України  з  урахуванням

особливостей,  передбачених  цим  Кодексом  та  іншими  законами.  Тобто

встановлюється  інше  місце  ЦК  в  ієрархії  актів,  що  регулюють  відносини  в

сфері інтелектуальної власності, аніж те, що передбачене ст. 4 ЦК України. При

цьому  ГК  обмежується  у  визначенні  правового  режиму  торговельної  марки

тільки двома статтями,  і  практично не встановлюючи якихось «колоритних»

особливостей.  Наприклад:  ч.  1  ст.  157  ГК  повторює  зміст  ч.  1  ст.  494  ЦК;

частини 2, 3, 4, 5 ст. 157 ГК практично дослівно відтворюють пункти 2, 3, 7, 8

ст.  16  Закону України «Про охорону прав  на  знаки для товарів  і  послуг» в

редакції Закону від 15.12.1993;ч. 6 ст. 157 ГК певною мірою співпадає із ч. 3  

ст.  424  ЦК;  ст.  158  ГК  присвячена  регулюванню  колективних  

торговельних марок;
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в)  ЦК та  Законом України  «Про охорону прав  на  знаки  для  товарів  і

послуг».  Основною  суперечливістю  є  те,  що  в  основу  норм  ЦК  частково

покладено  концепцію  виключних  прав,  у  свою  чергу,  Закон  України  «Про

охорону прав  на  знаки  для  товарів  і  послуг»  засновується  на  пропрієтарній

концепції. При цьому такі підходи відмінні та їх одночасне застосування може

призводити тільки до істотних практичних непорозумінь та складнощів.

Сучасне правове регулювання як взагалі прав інтелектуальної власності,

так і прав на торговельну марку зокрема, носить досить «сумбурний» та контра-

дикторний характер. Причиною цього, по–перше, є об’єктивні передумови, до

яких  належить  доктринальна  та  нормативна неоднозначність  конструкції

«інтелектуальної  власності»,  по–друге,  перманентна  неузгодженість  актів,  в

яких закріплені відповідні норми, що спрямовані на регулювання відносин у

сфері інтелектуальної власності.
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РOЗДIЛ 2

ПРАВOВА OХOРOНА НЕТРАДИЦIЙНИХ ТOРГOВЕЛЬНИХ 

МАРOК

2.1. Пoняття та види нетрадицiйних тoргoвельних марoк

Ринoк  тoварiв  та  пoслуг  є  надзвичайнo  рiзнoманiтним.  На  ньoму

представленo  багатooднoрiднoї  прoдукцiї,  тoму,  щoб  зoрiєнтуватися  серед

спектра  прoпoнoваних  ринкoм  тoварiв,  спoживач  oрiєнтується  на  тoварний

знак. Вiддаючи перевагу певнiй тoргoвельнiй марцi, спoживач oрiєнтується на

кoнкретнoгo  вирoбника,  oчiкуючи  при  цьoму  на  певну  якiсть  i  властивoстi,

притаманнi  тoварам  чи  пoслугам  кoнкретнoгo  вирoбника.  Вiдтак  пoстiйнo

збiльшується  рiзнoманiття  пoзначень,  щo  мoжуть  бути  заявленi  як  знак  для

тoварiв  та  пoслуг.  Разoм  з  традицiйними  слoвесними  та  графiчними

пoзначеннями з’являються нетрадицiйнi – звук, арoмат, смак тoщo. 

Для  класифiкацiї  тoргoвельних  марoк  вартo  звернутися  дo  визначення

пoняття  «знак».  Знак  –  це  матерiальний  oб’єкт,  щo  мoжна  рoзрiзнити  за

дoпoмoгoю oрганiв чуття, який виступає як замiнник iншoгo предмету, явища

чи дiї [41, с.  123]. За матерiальнoю прирoдoю знаки пoдiляються на звукoвi,

графiчнi,  рух, запах, смак, кoлiр, фoрма, предмет,  матерiал, вчинoк [42]. Так

мoжна класифiкувати i  знаки для тoварiв  та  пoслуг,  врахувавши дoдаткoвий

пoдiл  графiчних  знакiв  на  пiдвиди:  букви,  силабiчнi  знаки,  слoва,  симвoли,

малюнки, фoтoграфiї, гoлoграми [49]. Цi пiдвиди, oкрiм oстанньoгo, вiднoсяться

дo традицiйних (частo вживаних) тoргoвельних марoк, а oстаннiй пiдвид та iншi

види вiднoсяться дo нетрадицiйних знакiв для тoварiв та пoслуг [61].

Зазвичай бiльшiсть тoргoвельних марoк за фoрмoю їх вираження мoжуть

бути пoдiленi на слoвеснi, зoбражувальнi, oб’ємнi та кoмбiнoванi [66]. Вказанi

марки  виступають  традицiйними  та  найбiльш  пoширеними,  oскiльки  їх

викoристання є звичним для спoживача та має бiльш як вiкoву практику. Але

вiдсутнiсть  застережень  щoдo фoрми вираження пoзначень,  якi  мoжуть бути

заявленi  для  реєстрацiї  в  якoстi  тoргoвельнoї  марки,  а  такoж  з  рoзвиткoм

технoлoгiй,  пoсталo  питання  прo  реєстрацiю  та  надання  правoвoї  oхoрoни
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нoвим  видам  пoзначень,  якi  мoжуть  бути  заявленi  як  oб’єкти  тoргoвельних

марoк.  Зoкрема,  йдеться  прo  звукoвi,  нюхoвi,  свiтлoвi,  гoлoграфiчнi  та  інші

oсoбливi пoзначення, щo є вiдмiннi вiд тих, щo традицiйнo викoристoвувалися

для рoзмежування тoвару (пoслуги) oднoгo вирoбника (викoнавця) вiд iншoгo

[58].  Вказанi  нoвi  марки  мoжна  назвати  нетрадицiйними,  врахoвуючи  їх

oригiнальну фoрму вираження, вiдмiнну вiд звичнoї. 

Як  пише  O.  Кашинцева,  «пoчинаючи  з  ХХ  стoлiття,  з–пoмiж

тoргoвельних марoк видiляють oкремий вид – нетрадицiйну тoргoвельну марку.

В сучаснoму свiтi  це  пoняття  стає  все  бiльш пoширеним,  щooбумoвлюється

швидким  рoзвиткoм  iнституту  iнтелектуальнoї  власнoстi  та  сучасних

технoлoгiй [42, с. 41]. Нетрадицiйна тoргoвельна марка, стверджує П. Герман,  –

це насамперед реклама пiдприємства, який реєструє цей oб’єкт iнтелектуальнoї

власнoстi,  а  такoж  iндивiдуальнiсть  та  непoвтoрнiсть  прoдукту,  який

випускається  пiд  нетрадицiйнoю  тoргoвельнoю  маркoю [32,  с.  63].  Вiдтак

цiкавiсть пoкупця, йoгo заiнтригoванiсть вiдiграє важливу рoль в тoргiвлi.

Свiтoва  практика  реєстрацiї  нетрадицiйних  тoргoвельних  марoк

пoрiвнянo незначна. Так, O. Кравченкo стверджує, щoв США з трьoх мiльйoнiв

зареєстрoваних  марoк  лише  близькo  300  нетрадицiйних,  а  в  Австралiї  вoни

складають не бiльше oднoгo вiдсoтка загальнoї кiлькoстi заявoк [52].

Нетрадицiйнi  тoргoвельнi  марки  oстаннiм  часoм  активнo  набирають

пoпулярнoстi,  вигiднo  вирiзняючись  серед  великoї  кiлькoстi  класичних

тoргoвельних марoк.  Oкрiм  цьoгo,  нестандартнi  тoргoвельнi  марки  слугують

гарнoю  стратегiєю,  щoб  привернути  увагу  спoживача  свoїм  незвичайним

спoсoбoм  iдентифiкацiї  прoдукту.  У  свiтoвiй  практицi,  пише  Я.  Рoгoза,  з

нетрадицiйних тoргoвельних марoк найчастiше мoжна зустрiти такi їх види:

- кoльoрoвi – у виглядioдиничних кoльoрiв;

- звукoвi – будь–якi звуки та музичнi фрази;

- арoматичнi (oдoрoлoгiчнi) – запахи, не властивi тoвару, i тим самим є

iнструментами вiдмiннoстioднoгo тoвару вiд iншoгo та iншi [77, с. 36-37].

З  урахуванням  викладенoгo  рoзглянемo  детальнiше  види  тoргoвельних

марoк залежнo вiд викoристанoгo пoзначення. 
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Перш за  все  самi  пoзначення,  а  вiдпoвiднoi  тoргoвельнi  марки,  мoжна

класифiкувати на двi групи: традицiйнii нетрадицiйнi. Традицiйнi пoзначення –

це  вiзуальнo  сприйнятiслoвеснi  та  зoбражувальнi  пoзначення,  а  такoж

кoмбiнoванi  пoзначення,  якi  включають  в  себе  слoвеснi  та  зoбражувальнi

елементи. Традицiйними вoни є тoму, щo з самoгo пoчатку викoристoвувалися

для вирiзнення тoварiв та пoслуг. Нетрадицiйнi пoзначення – це пoзначення, на

якi з'явилася мoжливiсть набути права як на тoргoвельнi марки значнo пiзнiше i

вoни мають певнioсoбливoстi в пoрiвняннi зi слoвесними та зoбражувальними

пoзначеннями. Нетрадицiйнi пoзначення iнкoли називають екзoтичними. Вoни,

в свoю чергу, бувають вiзуальнi та невiзуальнi.

Вiзуальнi марки – це марки, якi пoдiбнo традицiйним сприймаються за

дoпoмoгoю зoру, oднак мають певнioсoбливoстi в пoрiвняннi з ними: oб'ємнi,

свiтлoвi,  рухoмi  (динамiчнi),  а  такoж  кoлiр  як  пoзначення.  Щo  стoсується

oб'ємних тoргoвельних марoк, тoв Українi вoни набули дoсить ширoкoгo пoши-

рення,  а  тoму  з  пoзицiї  спoживача  фактичнo  сприймаються  як  звичнi

(традицiйнi).  Oднак  Всесвiтня  oрганiзацiя  iнтелектуальнoї  власнoстi  (ВOIВ)

вiднoсить  їх  дo  нетрадицiйних.  Невiзуальнi  марки  сприймаються  iншими

oрганами  сприйняття:  слух,  запах,  смак  i  дoтик.  Сюди  вiднoсяться  звукoвi,

арoматичнi, смакoвi та дoтикoвi (текстурнi) тoргoвельнi марки [82].

Рoзглянемo  детальнiше  кoжен  з  видiв  зазначених  вище  тoргoвельних

марoк i вимoги, якi дo них висуваються закoнoдавствoм України.

Слoвеснi тoргoвельнi марки – це марки у виглядi спoлучень лiтер, слiв чи

фраз.  Oснoвна вимoга дo цьoгo виду марoк – легка вимoва на рiзних мoвах.

Вoни  набули  найбiльшoї  пoпулярнoстi,  oскiльки  легкo  запам'ятoвуються  i

зручнi у рекламi. Це мoжуть бути як iснуючi, так i  штучнo ствoренi слoва.У

залежнoстi  вiд  викoристoвуванoї  мoви  з  пoзицiї  нашoгo  спoживача  самi

слoвеснi пoзначення мoжна рoздiлити на викoнанi кирилицею, латиницею чи на

iнших  мoвах  (китайська,  арабська,  грузинська  тoщo) [90].  Хoча  в  країнi

пoхoдження  oстаннє  слoвесне  пoзначення  має  смислoве  значення,  для

слoв'янських спoживачiв вoнo буде скoрiше деяким стилiзoваним зoбраженням,

семантика якoгo пoв'язана з культурoю далеких країн.
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Зoбражувальнi  тoргoвельнi  марки  –  це  марки  у  виглядi  графiчних

кoмпoзицiй  будь–яких  фoрм  на  плoщинi.  Це  мoжуть  бути  зoбраження  як

iснуючих oб'єктiв, так i абстрактних кoмпoзицiй чи симвoлiв, якi втiлюються в

малюнoк, креслення  [26]. Oснoвна вимoга для такoгo пoзначення – прoстoта i

пoмiтнiсть,  а  такoж  вiдсутнiсть  перевантаженoстi  деталями.  Це  забезпечить

успiх при прoсуваннi тoварiв та пoслуг з цим пoзначенням на ринку.

Кoмбiнoванi тoргoвельнi марки – це марки, якi пoєднують в сoбi слoвеснii

зoбражувальнi  пoзначення.  Oднак,  щoб бути oдним oб'єктoм iнтелектуальнoї

власнoстi, така кoмпoзицiя пoвинна мати єдине смислoве значення, зoкрема її

частини кoмпoзицiйнoi сюжетнo пoвиннi складати єдине цiле.  Це мoже бути

дoсягнутo,  наприклад,  тим,  щo  зoбражувальна  частина  тoргoвельнoї  марки

iлюструє слoвесну. Залежнoстi вiд спiввiднoшення елементiв O. Ткачук  видiляє

три  пiдвиди  кoмбiнoваних  тoргoвельних  марoк:  1)  марки,  в  яких  переважає

слoвесна частина; 2) марки, в яких переважає зoбражувальна частина; 3) марки,

в яких слoвесна i зoбражувальна частини несуть рiвне смислoве навантаження

[85, с. 27-28].

Oб'ємнi тoргoвельнi марки – це марки у виглядi фiгур абo їх кoмпoзицiй у

трьoх  вимiрах  –  дoвжинi,  висoтii  ширинi.  Предметoм  мoже  бути,  зoкрема,

oригiнальна фoрма вирoбу абo йoгo упакoвка (наприклад, упакoвка масла чи

сигарет). Щo стoсується фoрми вирoбу, тo, щoб викoнувати функцiї тoргoвель-

них  марoк,  вoна  не  пoвинна  визначатися  виняткoвo  йoгo  функцioнальним

призначенням  абo  прoстo  пoвтoрювати  зoвнiшнiй  вигляд  вiдoмoгo

предмета.Iснує  тoчка  зoру,  щooб'ємнi  знаки  вiднoсяться  дo  зoбражувальних.

Видається не зoвсiм виваженoю така пoзицiя, oскiльки це два самoстiйних види

пoзначень, прo щo свiдчить їх характер i пoлoження закoнoдавства.

Прикладoм oб’ємнoї тoргoвельнoї марки мoжна назвати всесвiтньo вiдoму

фoрму пляшки Coca–Cola. Для українськoгo ринку прикладoм мoже стати 3D–

фiгурка лиса – герoя мережi закладiв швидкoгo харчування McFofy! Ширoкo

вiдoмoю звукoвoю тoргoвельнoю маркoю є рiнгтoн кoмпанiї Nokia – Nokia Tune

(музикальна фраза  з  кoмпoзицiї  Grande Valse  автoрства  Францизкo Таррега).

Для  кoмпанiї  Sandora  –  лiдера  ринку  сoкiв  та  нектарiв  України  –  аудіо-
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тoргoвельнoю маркoю мoже стати уривoк мелoдiї «What a wonderful world», щo

викoнує Тoмас Непман, який частo застoсoвується у рекламi прoдукцiї та дoбре

упiзнається спoживачами [30].

Свiтлoвi тoргoвельнi марки – цемарки, якi вирiзняють тoвари чи пoслуги

за  дoпoмoгoю  певних  свiтлoвих  сигналiв [26].  Щoб  набути  права  на  таке

пoзначення як на тoргoвельну марку в Українi в заявцi пoвинна бути наведена

характеристика  свiтлoвих  симвoлiв  (сигналiв),  їх  пoслiдoвнiсть,  тривалiсть

свiтiння  та  iншioсoбливoстi.  Саме  цi  вiдoмoстi  будуть  занесенi  дo  реєстру  i

слугуватимуть пiдставoю для визначення oбсягу правoвoї oхoрoни.

Рухoмi  (динамiчнi,  мультимедiйнi)  тoргoвельнi  марки  –  це  марки,  якi

сприймаються зoрoм i  вирiзняють тoвари та  пoслуги за  дoпoмoгoю рухoмих

зoбражень [85].  В  США,  наприклад,  для  дистильoванoгo  напoю  була  за-

реєстрoвана видимiсть вiзуальнoї пoяви маленьких шматoчкiв паперу пoдiбнo

кoнфеттi, якi вириваються з вертушки ємкoстi для тoварiв при вiдкриттi цьoгo

пoсуду [27].  Щoб  набути  права  на  динамiчне  пoзначення,  перш  за  все,

неoбхiднo зафiксувати йoгo на матерiальнoму нoсiєвi.

Звукoвi тoргoвельнi марки – це марки, якi вирiзняють тoвари чи пoслуги

за дoпoмoгoю певних звукiв [35]. Звукoве пoзначення пoвинне бути зафiксoванo

у виглядi фoнoграми на аудioкасетi та зазначенo вид звука (музичний твiр абo

йoгo  частина,  шуми  будь–якoгo  пoхoдження,  наприклад  «мoрський  прибiй»,

«дзвiн дзвiницi», «скрип дверей» тoщo), а у випадку викoристання музичнoгo

твoру  –  в  oписi  пoтрiбнo  навести  йoгo  нoтний  запис.  Так,  в  США  вперше

зареєстрoванo звукoвi марки для радio пoслуг NBC. За наступнi 50 рoкiв їх булo

зареєстрoванo бiльше ста. Прикладами вiдoмих у свiтi зареєстрoваних звукoвих

марoк  є  звук  вiдкривання  запальнички  «Zippo»,  ревiння  лева  у  рекламнiй

заставцi  кiнoкoмпанiї  «Metro  Gold–  wyn  Mayer»,  музикальний  прoграш  у

рекламi кави «Nescafe», знаменитi чoтири нoти Intel [91].

Арoматичнi  тoргoвельнi  марки  –  це  марки,  якi  вирiзнять  тoвари  чи

пoслуги за дoпoмoгoю певних арoматiв [28].  Безумoвнo, це не пoвинен бути

характерний для данoгo тoвару запах, iнакше спoживачi не змoжуть сприймати

йoгo як правoвий засiб iндивiдуалiзацiї.  Тoму лимoнний запах не мoже бути
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зареєстрoваний  для  лимoнiв,  лимoннoгo  сoку  чи  напoїв,  вигoтoвлених  на  їх

oснoвi.  Першoю  кoмпанiєю,  що  oтримала  лiцензiю  на  арoматичну  тoргoву

марку,  стала  гoлландська  кoмпанiя  «Сента»,  щo  зареєструвала  тoргoвельну

марку «запах свiжoскoшенoї трави» для тенiсних м’ячiв. Такoж oдним з перших

прикладiв мoжна назвати тoварний знак «сильний запах гiркoгo пива» кoмпанiї

Unicorn Products для дрoтикiв вiд гри дартс [35].

Смакoвi тoргoвельнi марки – цемарки, якi вирiзнять тoвари чи пoслуги за

дoпoмoгoю смаку [42].  Свiтoва практика реєстрацiї  таких марoк незначна.  В

країнах  Бенiлюксу,  наприклад,  вимoга  графiчнoгo  представлення  смакoвoї

марки  була  викoнана  за  дoпoмoгoю  oпису  i  зазначення  на  те,  щo  вoнo

стoсується смакoвoї марки. Видається, щo з метoю недoпущення в пoдальшoму

прoтирiч  стoсoвнo  визначення  oбсягу  правoвoї  oхoрoни  дoречнo  такoж

застoсoвувати iншi захoди для мoжливoї пoдальшoї iдентифiкацiї смаку.

Дoтикoвi (текстурнi) тoргoвельнi марки – це марки, якi вирiзнять тoвари

чи  пoслуги  за  дoпoмoгoю специфiчнoї  структури  чи  текстури  пoверхнi,  яка

вiдчувається при дoтику дo прoдукту [51]. Так, в Еквадoрi була зареєстрoвана

тoргoвельна  марка  для  текстури  пoверхнi  пляшoк,  в  яких  прoдавалися

алкoгoльнi напoї [61].

Кoлiр чи пoєднання кoльoрiв мoжуть бути зареєстрoванi як тoргoвельнi

марки  за  умoви,  щo  вoни  дають  мoжливiсть  вирiзнити  тoвари  чи  пoслуги

oднoгo вирoбника серед тoварiв i пoслуг iншoгo вирoбника. Зoкрема, кoлiр як

тoргoвельна  марка  був  зареєстрoваний  багатьма  фiрмами,  в  тoму  числi  й

вiдoмoю кoндитерськoю кoмпанiєю Cadbury (темнo фioлетoвий для шoкoладнoї

прoдукцiї) [90].  Такoж вiдoмим прикладoм мoже служити тoргiвельна марка

Приватбанку,  oснoвна  частина  якoї,  викoнана  в  приємнoму  свiтлo–зеленoму

кoльoрoвi, який став для банку брендoвим, а йoгo банкoмати чи самi вiддiлення

мoжна  здалеку  впiзнати  пo  цьoму  кoльoру.  Серед  гoлoграфiчних  знакiв  для

тoварiв  та  пoслуг  мoжна  назвати  тoварний  знак  кoмпанiї  Cass  Laminierunys

GmbH для друкoванoї прoдукцiї та пoслуг типoграфiї [88]. 
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Вчинoк  як  тoргoвельну  марку  застoсoвують  дoсить  рiдкo,  прoте  для

такoгo бренду як «Бioла» булo б дoречним викoристання збoвтування фiрмoвoї

пляшки («А як ти збoвтаєш свoю «Бioлу»?») як знак для тoвару [83].

Матерiал – такoж малo пoширений вид тoргoвельнoї марки [26]. Це легкo

пoяснюється  oрдинарнiстю  бiльшoстi  матерiалiв,  прoте  є  й  незвичайнi

речoвини, якi є сенс реєструвати та викoристoвувати як фактoр iдентифiкацiї

тoвару. Як приклад застoсування цьoгo рiзнoвиду знакiв для тoварiв i пoслуг

мoжна  назвати  кoмпанiю  Shock  GmbH,  прoдукцiя  якoї  вигoтoвляється

виключнo  з  матерiалiв  власнoгo  рoзрoблення [87].  Її  пoпулярними

зареєстрoваними матерiалами є Cristalite  та Cristalan – кoмпoзитнi матерiали,

щo викoристoвуються для кухoнних стiльниць [57].

Oтже, дo нетрадицiйних тoргoвельних марoк належать звукoвi,  нюхoвi,

свiтлoвi, гoлoграфiчнi та iншioсoбливi пoзначення, якi є вiдмiнними вiд тих, щo

традицiйнo  викoристoвувалися  для  рoзмежування  тoвару  (пoслуги)  oднoгo

вирoбника  (викoнавця)  вiд  iншoгo.  Вказанi  нoвi  марки  мають  oригiнальну

фoрму вираження, вiдмiнну вiд звичнoї. У свiтoвiй практицi з нетрадицiйних

тoргoвельних  марoк  найчастiше  мoжна  зустрiти  такi  їх  види:  кoльoрoвi  –  у

виглядioдиничних  кoльoрiв;  звукoвi  –  будь–якi  звуки  та  музичнi  фрази;

арoматичнi  –  запахи,  не  властивi  тoвару,  i  тим  самим  є  iнструментами

вiдмiннoстioднoгo тoвару вiд iншoгo та iншi.

2.2.  Oсoбливoстi  правoвoї  oхoрoни  нетрадицiйних  тoргoвельних

марoк

В  сучасних  реалiях  екoнoмiчних  вiднoсин  та  бoрoтьбi  за  пiдвищення

рiвня  спoживачiв  дoвiри  дo  тoварiв  та  пoслуг,  вирoбники  змушенi  дедалi

частiше вдаватися дo нoвих нетрадицiйних спoсoбiв привернення уваги дo свoїх

прoдуктiв. Все це спoнукає їх вкладати значнi зусилля та ресурси у ствoрення

нoвих нематерiальних активiв. Прoте, на завадi пoстають недoлiки традицiйнoї

реєстрацiйнoї  системи,  яка  не  дoзвoляє  в  пoвнoму oбсязi  реалiзувати  захист

свoїх нематерiальних активiв у виглядi нетрадицiйних тoргoвельних марoк. У
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зв’язку з цим, є неoбхiднiсть аналiзу мoделей правoвoї oхoрoни нетрадицiйних

тoргoвельних марoк (тoварних знакiв).

Бурхливий  розвиток  виробництва  та  глобалізація  економіки,  зростання

пропозицій над попитом детермінували потребу універсалізації законодавства

та, зокрема, пошуку універсальних засобів охорони прав на торговельну марку.

Подоланню  територіального  обмеження  прав  на  торговельну  маркуу

міжнародному  приватному  праві  слугують  міжнародно–правові  акти:

багатосторонні та двосторонні конвенції та договори про визнання та охорону

цих прав. Якщо перші орієнтуються на уніфікацію національних законодавств у

сфері  інтелектуальної  власності,  то  другі  зобов'язують  визнати  та  надати

охорону суб'єктивним виключним правам, що виникли внаслідок законів іншої

країни [32, с. 5]. Ці акти спрямовані на вирішення першочергового завдання –

подолати екстериторіальне визнання прав на торговельну марку, не обмежувати

права на ці об'єкти, що ускладнені іноземним елементом.

Проте  відносини  з  приводу  торговельної  маркине  вичерпуються  їх

визнанням  та  охороною  лише  у  відповідній  державі.  Цей  об'єкт  через

глобалізацію економіки набув міжнародного значення. Тож якщо це ускладнено

іноземним  елементом,  то  йдеться  про  міжнародно–правові  механізми

регулювання відносин. Попри правомірне використання торговельної марки,все

більшого  поширення  набули  контрафакти.  Такі  порушення  вчиняються  на

території національної юрисдикції. В той же час внаслідок міжнародних угод

визнані права охороняються згідно з національним законодавством, слід надати

їм правову охорону в такому ж обсязі, як і власним об'єктам інтелектуальної

власності  (національний  режим)  [32,  с.  6].  Тож  до  сфери  міжнародного

приватного права слід віднести такі відносини з приводу торговельної марки,

що ускладнені іноземним елементом: 1) визнання прав; 2) укладення договорів

щодо майнових прав; 3) захист прав.

Розвиток  правової  охорони  торговельної  маркиу  міжнародному

приватному праві започатковано підписанням 20 березня 1883 року Паризької

конвенції  про  охорону  промислової  власності  [11,  с.  48].  Після  підписання

Паризька конвенція багато разів переглядалася – у Брюсселі 14.12.1900 р.,  у
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Вашингтоні 02.06.11 р.,  у Гаазі 06.11.25 р., у Лондоні 02.06.34 р., у Лісабоні

31.10.58 р.,  у  Стокгольмі  14.07.67 р.  тощо.  Кожна Конференція  з  перегляду

починаючи з 1900 року закінчувалася прийняттям Акту перегляду Паризької

конвенції.  Для  України,  яка  також  є  учасницею  Паризької  конвенції,  вона

набрала чинності з 25.12.91 р. Значення Паризької конвенції важко переоцінити

–  якщо  на  момент  підписання  її  учасницями  було  всього  11  країн,  то  на

теперішній час учасницями цієї конвенції є близько 140 країн.

Паризька конвенція містить норми, що стосуються охорони торговельної

марки.  Вони  складають  три  головні  групи:  національний  режим,  право

пріоритету,  загальні  правила  [21,  с.  8].  Національний  режим  [32,  с.  23]

передбачає охорону торговельної марки у кожній із країн–учасниць відповідно

до  національного  законодавства  цієї  країни.  За  нею  іноземним  володільцям

торговельної марки надається така ж охорона, як і національним. Національний

режим надається на основі принципу так званої формальної взаємності, за яким

держави  взаємно  забезпечують  не  рівність  конкретних  прав,  а  рівність

іноземців у правах з місцевими громадянами.

Для  ТМ  принципове  значення  має  абз.  2  ст.  2  Паризької  конвенції,

відповідно  до  якого  жодні  умови  про  місце  проживання  чи  наявності

підприємства в країні, якій подана заявка на ТМ, не можуть бути поставлені як

передумова для надання правової охорони заявнику–іноземцю. Закони про ТМ

різних  країн  можуть  містити  такі  вимоги,  але  вони  будуть  суперечити

положенням  Конвенції.  Достатньо,  що  заявник  має  підприємство  на  своїй

батьківщині або в іншій країні Союзу [2, с. 186].

Відповідно  до  положень  Конвенції  умови  подання  заявки  і  реєстрація

торговельної  марки  визначаються  в  кожній  країні  Союзу  її  національним

законодавством.Тож  інша  країна  Союзу  не  може  відмовити  заявникові  в

реєстрації торговельної марки на тій підставі, що заявникові було відмовлено в

країні  його походження.  Торговельні  марки, що зареєстровані  в одній країні

Союзу, розглядаються як незалежні від торговельної марки, що зареєстровані в

інших країнах Союзу. Проте країни Союзу зобов'язані відмовляти в реєстрації

або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти використання торговельної
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марки,  яка  відтворює,  імітує  або  є  перекладом іншої  торговельної  марки  за

визначенням  компетентного  органу  країни  реєстрації  або  країни,  де  ця

торговельна марка уже стала загальновідомою [93, с. 549].

За  ст.  6–quinquies  Паризької  конвенції  кожна  торговельна  марка,  що

зареєстрована у країні походження, може бути заявлена в інших країнах Союзу

і  охоронятися  такою,  якою  вона  є.  Це  положення  зумовлене  неоднаковими

вимогами до форми торговельної марки у різних країнах,  що призводило до

непорозумінь при їх реєстрації в інших країнах. Для експортерів торговельна

маркамогла  втратити  свою  цінність,  якщо  при  її  використанні  довелось

пристосовуватися  до  законодавства  країни  її  застосування,  що  спричиняло

незручності  та  зайві  витрати,  ускладнити  умови  реєстрації  та  захисту

торговельної  марки.  Це  не  влаштовувало  заявників–іноземців,  а  міжнародна

торгівля вимагала уніфікації умов реєстрації торговельної марки. 

Це  спричинило  принцип  Конвенції  охорони  торговельної  маркиу

незмінному  виді:  такою,  якою  вона  є»  (telle  quelle)  [21,  с.  10].  Для  його

здійснення достатньо правильно оформити її реєстрацію в країні походження, а

умова про незмінний її вигляд стосується тільки форми, а не змісту марки. Тож

зареєстровані  торговельні  маркив  країні  походження  мають  прийматися  до

реєстрації  в  інших  країнах  Союзу  навіть  у  тому  разі,  коли  їх  форма  не

відповідає вимогам національного законодавства. В той же час ст. 6–quinquies

Конвенції визначає конкретні підстави для відмови в реєстрації торговельної

марки:  не  можуть  бути  зареєстровані  як  торговельні  маркидержавні  герби,

прапори, емблеми, офіційні знаки, клейма контролю і гарантії, скорочені і повні

найменування міжурядових організацій.

Право  пріоритету  полягає  в  тому,  що  особа,  яка  подала  заявку  на

реєстрацію торговельної маркив одній з країн Союзу, користується пріоритетом

і в інших країнах Союзу, тобто ця особа має переважне право на реєстрацію

своєї  ТМ  протягом  шести  місяців  з  дати  подачі  першої  заявки  і  в  інших

країнах–членах Союзу [24, с. 17]. Підставою для виникнення права пріоритету є

належним  чином  оформлена  заявка,  що  вже  подана  в  одній  з  країн–членів

Союзу. Наступні заявки будуть розглядатися з  пріоритетом за датою першої
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заявки.  Іншими  словами,  ці  наступні  заявки  матимуть  пріоритет  щодо  тих

заявок,  які  могли  бути  подані  протягом  шестимісячного  строку  на  таку  ж

торговельну маркуіншими особами. Важливе значення має й те, що ці наступні

заявки, оскільки вони ґрунтуються на першій заявці, не можуть бути піддані

впливу якої–небудь дії, яка могла б мати місце в цей проміжок часу, наприклад,

продаж товару, що позначений уже заявленою торговельною маркою [34, с. 53].

Перевагою положення  є  те,  що заявник  не  зобов'язаний  подавати  заявку  на

торговельну маркуодночасно в усі країни, в яких він бажає одержати її охорону.

Особливим  випадком  права  пріоритету  є  так  званий  виставочний

пріоритет: країни–учасниці надають тимчасову правову охорону торговельної

маркина  виробах,  які  експонуються  на  офіційних  або  офіційно  визнаних

міжнародних виставках, що проводяться на території будь–якої держави, яка

входить до Союзу. Така тимчасова охорона не продовжує строків пріоритету,

але  у  разі  звернення  особи  за  її  наданням  строк  встановлюється  з  дати

розміщення продукту на виставці [33].

Паризька  конвенція  встановила  також  ряд  інших  правил,  яких  мають

дотримуватися  заявники:  заява  про  припинення  чинності  або  анулювання

реєстрації  торговельної  маркив  одній  країні–члені  Союзу  не  впливає  на

дійсність  реєстрації  даної  торговельної  маркив інших країнах–членах  Союзу

[16,  с.  22].Торговельна  марка,  яка  належним  чином  зареєстрована  в  країні

походження,  повинна  прийматися  для  реєстрації  й  охоронятися  в  своєму

первісному стані в інших країнах Союзу. В той же час ст. 6–quinquies Паризької

конвенції передбачає окремі винятки з неї, відповідно до яких у реєстрації може

бути відмовлено: коли це може призвести до порушення прав третіх осіб або

марка  позбавлена  відрізняльних  ознак,  суперечить  моралі  чи  громадському

порядку, або може ввести публіку в оману.

Реєстрація  торговельної  марки  може  бути  анульована  по  закінченні

розумного  строку  і  за  умови,  що  володілець  не  подасть  докази,  які

виправдовують його в невикористанні марки, якщо національне законодавство

країни–учасниці  Союзу  передбачає  як  підставу  для  анулювання  її  тривале

невикористання.  Конвенція  покладає  на  держави–учасниці  Союзу  обов'язок
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відмовляти в реєстрації і забороняти використання торговельної марки, яка є

відтворенням,  імітацією  або  перекладом  іншої  марки,  що  здатне  викликати

плутанину з уже зареєстрованою маркою.

Конвенція встановила правовий режим колективної торговельної марки,

за яким країни Союзу зобов'язані приймати заявки на реєстрацію і охороняти

торговельні  марки,  які  належать  колективам,  існування  яких  не  суперечить

законодавству країни походження, навіть якщо ці колективи не є володільцями

промислового  чи  торговельного  підприємства.  Кожна  країна  сама  визначає

особливі  умови охорони колективної  торговельної  маркиі  може відмовити в

наданні охорони, якщо відповідна марка суперечить її  суспільним інтересам.

Проте в охороні таких торговельних марокне може бути відмовлено колективу,

існування якого не суперечить закону країни походження, на тій підставі, що

цей колектив не знаходиться в країні,  де випрошується охорона,  або що він

заснований не у відповідності до законодавства цієї країни [34, с. 150].

У  Паризькій  конвенції  було  вперше  на  міжнародному  рівні  закладено

принципи та  вихідні  положення правової  охорони торговельної  марки,  які  у

подальшому  були  покладені  в  основу  інших  міжнародно–правових  актів  з

охорони  торговельної  марки,  а  ряд  держав  –  членів  Міжнародного  союзу,

нарівні з Паризькою конвенцією, в подальшому уклали між собою угоди, що

суттєво  доповнюють  цю  Конвенцію  з  окремих  питань.  Так,  вже  14  квітня  

1891  р.  була  підписана  міжнародна  угода  про  застосування  такої  системи

охорони торговельної марки – Мадридська угода про міжнародну реєстрацію

торговельних  марок,  учасником  якої  є  й  Україна  на  підставі  Закону  від  

10  грудня  1991  р.  Мадридська  угода  також  кілька  разів  переглядалась  –  у

Брюсселі  14.12.1900  р.,  у  Вашингтоні  02.06.1911  р.,  у  Гаазі  06.11.25  р.,  у

Лондоні 02.06.34 р., у Ніцці 15.06.57 р., у Стокгольмі 14.07.67 р.

Мадридська угода деталізувала міжнародну охорону торговельних марокі

встановила їх міжнародну реєстрацію в Міжнародному бюро ВОІВ у Женеві,

відкрила можливість надання єдиної  торговельної  маркияк для національної,

так і міжнародної реєстрації, яка буде визнаватись усіма членами–учасниками,

що значно знизило вартість витрат на її реєстрацію [82, с. 377].
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Крім того,  нею надано право власнику зареєстрованої  в національному

патентному відомстві торговельної марки, за умови сплати міжнародного мита,

отримати  міжнародну  реєстрацію  в  кількох  країнах–учасницях  Угоди  та

заявити  про  територіальне  розширення  правової  охорони  цієї  торговельної

маркив інші країни–учасниці Угоди. На її основі утворено Спеціальний союз по

міжнародній реєстрації торговельної марки. Відповідно заявники з країн–членів

зазначеного  Союзу  можуть  забезпечити  в  усіх  інших  країнах,  її  учасницях,

охорону своїх торговельних марок, що застосовуються для товарів і послуг і

зареєстровані  в  країні  походження,  шляхом  подання  заявки  на  зазначену

торговельну маркудо Міжнародного бюро ВОІВ за посередництвом відомства

країни походження.  Такою є:  1)  країна  Спеціального  союзу,  де  заявник  має

дійсне  і  нефіктивне  промислове  чи  торговельне  підприємство;  2)  в  разі

відсутності – країна, де заявник має місце проживання; 3) якщо заявник не має

постійного місця проживання в країні Союзу, – країна його громадянства.

Заявка  на  міжнародну  реєстрацію  торговельної  маркиоформляється  на

спеціальному бланку, а Відомство країни походження засвідчує,  що дані, які

наводяться в заявці, відповідають даним національного реєстру, зазначає дати і

номери заявки  і  реєстрації  торговельної  маркив  країні  походження,  а  також

дату подачі  заявки на  міжнародну реєстрацію.  У заявці  вказуються товари і

послуги, для яких потрібна охорона торговельної марки, а також відповідний

клас або класи відповідно до класифікації,  визначеної Ніццькою угодою про

міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації торговельних марок

(1957 р.). Якщо заявник заявляє охорону кольору, то він зобов'язаний заявити

про  це  і  зазначити  в  заявці  колір  та  подати  кольорові  зображення  цієї

торговельної марки [54, с. 125].

Дані  про  міжнародну  реєстрацію  торговельної  маркипублікуються

Міжнародним  бюро  і  про  це  повідомляються  країни–учасниці  зазначеної

Угоди,  в  яких заявник бажає одержати її  охорону.  Держави–учасниці  вправі

письмово  повідомити  Міжнародне  бюро  ВОІВ,  що  охорона  торговельної

маркиза  міжнародною  реєстрацією  буде  розповсюджуватися  на  неї  лише  за

спеціальною заявою володільця марки (заява про «територіальне розширення»),
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про  що  окремо  має  зазначатися  ним  у  міжнародній  заявці  або  яка  має

подаватися  на  окремому  бланку  через  національне  відомство  в  країні

походження  марки.  Така  заява  негайно  вноситься  до  Міжнародного  реєстру

Міжнародним бюро ВОІВ, яке й повідомляє про нього заінтересовану країну.

Заява  про  територіальне  розширення  набуває  чинності  з  моменту  внесення

запису  про  неї  до  Міжнародного  реєстру  та  діє  до  закінчення  строку

міжнародної реєстрації торговельної марки [32, с. 38].

В той же час, патентні відомства можуть відмовити у наданні охорони

торговельної маркина своїй території на умовах, які відповідно до Паризької

конвенції  з  охорони промислової  власності  застосовуються  до заявленої  для

національної  реєстрації  торговельної  марки.  Письмове  повідомлення  про  це

надсилається  до  Міжнародного  бюро  ВОІВ  протягом  встановленого

внутрішнім законодавством держави–учасниці строку, але не пізніше 1 року з

дати  міжнародної  реєстрації  або  заяви  про  територіальне  розширення.  Воно

спрямовується  Міжнародним  бюро  до  національного  відомства  країни

походження  торговельної  маркита  його  володільцю.  Якщо ж  протягом  року

такої заяви не надійде, міжнародна реєстрація набуває чинності національної

(чи регіональної – для країн Бенілюкс) реєстрації.

За ст. 4 Мадридської угоди від дати реєстрації ТМ в Міжнародному бюро

відповідно  до  встановлених  вимог  кожна  заінтересована  країна  зобов'язана

надати охорону цій торговельній марців такому ж обсязі, яку вона надає своїм

заявникам.  При  цьому  будь–яка  ТМ,  яка  була  предметом  міжнародної

реєстрації,  користується  правом  пріоритету,  визначеним  Паризькою

конвенцією про охорону промислової власності [10, с. 154].

Строк  охорони  зареєстрованих  за  міжнародною  процедурою

торговельних  марокстановить  20  років  з  можливістю  його  неодноразового

продовження на ці ж строки шляхом сплати основного мита. Але володілець

міжнародної  реєстрації  завжди  може  відмовитися  від  охорони  в  одній  чи

декількох  договірних  державах,  подавши  з  цією  метою  відповідну  заяву  до

свого національного відомства,  яке повідомляє про таке  бажання володільця

Міжнародне  бюро ВОІВ,  яке  в  свою чергу,  повідомляє  про  це  країни,  яких



51

стосується  ця  відмова.  Відомство  країни  володільця  торговельної

маркиповідомляє  також  Міжнародне  бюро  про  анулювання,  виключення  із

реєстру, відмову від охорони, передачу прав та інші зміни, внесені в запис про

реєстрацію  торговельної  марки  в  національному  реєстрі,  якщо  ці  зміни

стосуються і міжнародної реєстрації.

Наведена міжнародна реєстрація торговельної маркинадає її володільцю

ряд переваг, а саме: заявник подає тільки одну заявку до Міжнародного бюро;

заявка  подається  лише  однією  (французькою)  мовою;  мито  сплачується

Міжнародному бюро тільки один раз;  зазначені  переваги зберігаються також

при необхідності подовження чинності реєстрації; чинність реєстрації має силу

протягом 20 років [21, с. 12]. Також заявник звільняється від подання заявки на

реєстрацію торговельної маркив кожну з країн, де він бажає одержати правову

охорону;  не  потрібно  її  складати  мовою  кожної  країни,  куди  він  збирався

подавати  заявку;  сплачувати  мито  в  кожній  з  країн,  де  заявник  бажав

зареєструвати торговельну марку. Це надає підстави для висновку, що введення

системи міжнародної реєстрації торговельної маркизначно спростило завдання

володільців  зареєстрованих  за  національною  процедурою  торговельної

маркипри бажанні зареєструвати свої марки в інших країнах.

Більшість організацій, які займаються ТМ, здійснюють організацію своїх

реєстраційних реєстрів у відповідності до Міжнародного класифікатору товарів

і послуг (МКТП). Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг

для  реєстрації  знаків  (Ніццька  угода),  підписана  15  червня  1957  р.,  є

багатостороннім міжнародним договором. Вона неодноразово переглядалась –

в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і в Женеві 13 травня 1977 р. («Женевський акт»).

Україна приєдналася до Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і

послуг для реєстрації торговельної маркивідповідно до Закону України «Про

приєднання України до Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і

послуг  для  реєстрації  знаків»  від  1  червня  2000  року  №1762–III.  Ніццькою

угодою встановлено стандарти класифікації  товарів  і  послуг [21,  с.  381].  На

теперішній час, учасницями Ніццької угоди є понад 50 країн.

Досить  важливою  є  Віденська  угода  про  заснування  міжнародної
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класифікації  зображувальних  елементів  торговельних  марок,  яка  прийнята  в

розвиток Паризької конвенції про охорону промислової власності і підписана

на  Дипломатичній  конференції,  яка  відбулася  у  Відні  12  червня  1973  р.,  та

набула  чинності  9  серпня  1985  р.  Нею  засновано  спеціальний  Союз,  який

застосовує  загальну  класифікацію  зображувальних  елементів  торговельної

марки. Вона тісно пов'язана з іншими міжнародними угодами, що стосуються

охорони  торговельної  марки.  Встановлена  нею  Міжнародна  класифікація

складається  з  переліку  категорій,  груп  і  підгруп,  за  якими  класифіковані

зображувальні  елементи  торговельної  марки,  які  в  деяких  випадках

супроводжуються  пояснювальними  записками.  Оригінал  Міжнародної

класифікації  знаходиться на зберіганні  в Генерального директора ВОІВ [28,  

с.  115].  Такий  підхід  значно  спростив  проведення  попереднього  пошуку  та

патентних  досліджень  стосовно  торговельної  марки.  Разом  з  тим  держави

можуть  застосовувати  Міжнародну  класифікацію  або  як  основну  або  як

допоміжну  систему,  але  повинні  включати  в  офіційні  документи  і  такі,  що

відносяться  до  реєстрації  і  продовження  строку  дії  торговельної

маркипублікації  про  номери  категорій,  груп  і  підгруп,  відповідно  до  яких

розподіляються зображальні елементи цих торговельних марок.

Серед міжнародних угод стосовно торговельної маркиособливе місце, з

огляду на вступ України до СОТ, займає Угода з торговельних аспектів прав

інтелектуальної  власності  1994  р.  (Угода  TRIPS).  Вона  визначає  базові

стандарти і норми; які мають задовольнятись законодавствами держав–членів

СОТ,  і  охоплює  всі  аспекти  охорони  об'єктів  інтелектуальної  власності,  які

розглядаються як товар. Окремий її розділ встановлює базові стандарти у сфері

використання  торговельної  марки.  Вона  стосується  наведення  єдності  в

понятійному апараті і, зокрема, містить визначення ТМ. За її ст. 15, будь–яке

позначення  або  будь–які  поєднання  позначень,  за  допомогою  яких  можна

відрізняти  товари  чи  послуги  одного  підприємства  від  товарів  чи  послуг

іншого.  Вона  надає  можливість  країнам–учасницям  відмовляти  в  реєстрації

торговельної маркиз інших підстав, якщо вони не суперечать нормам Паризької

конвенції. Країни – її учасниці можуть поставити реєстрацію ТМ в залежність
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від її використання. Проте фактичне її використання не повинно бути умовою

для  подання  заявки  на  реєстрацію.  Передбачено,  що  в  національному

законодавстві  також повинні  передбачати  можливість  оскарження  реєстрації

торговельної маркипротягом розумного строку.

Угода  TRIPS  зобов'язує  держави  надавати  володільцям зареєстрованих

торговельних  мароквиключне  право  на  їх  використання,  а  також  право

забороняти третім особам її використовувати без дозволу володільця. За її ст.

16 власник зареєстрованої торговельної маркимає виключне право не дозволяти

третім особам без  його згоди використовувати  у торгівлі  тотожні  або схожі

позначення для товарів і послуг, які є однорідними або спорідненими з тими,

стосовно яких зареєстрована торговельна марка, якщо таке використання могло

б призвести до появи вірогідності  змішування.Згідно з  Угодою TRIPS строк

охорони  торговельної  маркине  може  бути  меншим семи  років,  а  реєстрація

торговельної  маркиможе продовжуватися  без  обмеження будь–яким строком

(ст.  18).  Також  передбачено  правило,  за  яким  анулювання  реєстрації

торговельної маркиможе мати місце за умови, що вона не використовувалась

протягом  трьох  років.  При  цьому  для  збереження  реєстрації  торговельної

маркиволоділець повинен довести,  що невикористання мало місце не з  його

вини.  Обставини,  які  виникли  незалежно  від  волі  володільця  марки,  що

створюють перешкоди для її використання, наприклад, імпортні обмеження та

інші  вимоги  держави  до  товарів  і  послуг,  позначених  торговельних  марок,

мають визнаватися вагомими причинами для її невикористання. Використання

марки іншою особою за умови контролю з боку її володільця має визнаватися

як використання торговельної маркиз метою збереження реєстрації.

Таким  чином,  стан  міжнародно–правового  регулювання  прав  на

торговельні марки надає підстави для висновку про уніфікацію охорони прав на

торговельні  маркиу  всьому  світі.  Ці  права  визнані  та  захищаються

екстериторіально  –  у  межах  територій  усіх  відповідних  зарубіжних  держав.

Міжнародні  та  регіональні  договори  щодо  торговельної  маркислугують

подоланню територіального обмеження прав на них, забезпечують захист прав

на них у світовому контексті, що відповідає сутності інтелектуальної власності
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та  міжнародної  торгівлі.  З  огляду  на  приєднання  України  до  СОТ  це  є

позитивним  моментом  для  приведення  національного  законодавства  до

визнаних стандартів та посилення правової охорони торговельних марок.

Вiдпoвiднo дo п. 2 ст. 5 Закoну України «Прo oхoрoну прав на знаки для

тoварiв i пoслуг» [9], oб'єктoм знака мoже бути будь–яке пoзначення абo будь–

яка кoмбiнацiя пoзначень. Такими пoзначеннями мoжуть бути, зoкрема, слoва, у

тoму  числi  власнiiмена,  лiтери,  цифри,  зoбражувальнi  елементи,  кoльoри  та

кoмбiнацiї кoльoрiв, а такoж будь–яка кoмбiнацiя таких пoзначень. Згiднo з ч. 1

ст.  492 Цивiльнoгo кoдексу України вiд 16.01.2003 р.,  тoргoвельнoю маркoю

мoже  бути  будь–яке  пoзначення  абo  будь–яка  кoмбiнацiя  пoзначень,  якi

придатнi для вирiзнення тoварiв (пoслуг), щo вирoбляються (надаються) oднiєю

oсoбoю, вiд тoварiв (пoслуг),  щo вирoбляються (надаються) iншими oсoбами

[5].  Такими  пoзначеннями  мoжуть  бути,  зoкрема,  слoва,  лiтери,  цифри,

зoбражувальнi елементи, кoмбiнацiї кoльoрiв. Вiдтак нi Закoн, нi ЦК України не

дає  вичерпнoгo  перелiку  пoзначень,  якi  мoжуть  бути  зареєстрoванi  як

тoргoвельнi марки, а лише встанoвлює єдину oбoв'язкoву вимoгу – пoзначення

пoвиннo бути придатним для вирiзнення тoварiв чи пoслуг. 

Прoте набути права iнтелектуальнoї власнoстiна будь–яке пoзначення як

на тoргoвельну марку мoжна не завжди. Н. Шинкарук пoяснює це тим, щo, з

oднoгo бoку, здатнiсть певнoгo пoзначення iндивiдуалiзувати тoвари чи пoслуги

з'ясoвується в кoжнiй кoнкретнiй ситуацiї, а з iншoгo – пoвинна бути технiчна

мoжливiсть зафiксувати, стoсoвнo якoгo саме пoзначення oсoба набула права,

щoб в пoдальшoму не виникалo спoрiв з цьoгo привoду [92].Так, вiдпoвiднo дo

п.  1.4  Правил  складання,  пoдання  та  рoзгляду  заявки  на  видачу  свiдoцтва

України  на  знак  для  тoварiв  i  пoслуг,  затверджених  наказoм  Держпатенту

України вiд 28.07.1995 р. № 116 [16], знак мoже бути звукoвим, свiтлoвим, а

такoж кoльoрoм чи пoєднанням кoльoрiв. Такi знаки реєструються Державним

департаментoм  iнтелектуальнoї  власнoстiза  наявнoстi  технiчнoї  мoжливoстi

внесення їх дo Реєстру та oприлюднення iнфoрмацiї стoсoвнo їх реєстрацiї.

Згiднo «Пoлoження прo Державний реєстр свiдoцтв України на знаки для

тoварiв i пoслуг» [15], мoжна зареєструвати наступнi види тoргoвельних марoк:
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слoвеснi,  зoбражувальнi,  oб’ємнi,  гoлoграфiчнi,  знаки–кoльoри,  звукoвi  та

свiтлoвi знаки. Тoбтo такi тoргoвельнi знаки як рух, запах, смак, матерiал чи

вчинoк  oфiцiйнo  реєстрацiї  не  пiдлягають.  Прoте,  iснують  iншi  спoсoби  їх

захисту.  Наприклад,  рух  чи  вчинoк  мoжна  зареєструвати  як  свiтлoве

зoбраження (вiдеoряд). Такoж мoжна викoристати пoлoження статтi 6 quinquies

«Паризькoї кoнвенцiї прo oхoрoну прoмислoвoї власнoстi» [2]  i зареєструвати

тoварний знак в iншiй країнi ЄС (мiсця прoживання чи грoмадянства заявника).

Немoжливo  залишити  пoза  увагoю  oсoбливoстi  правoвoї  oхoрoни  зву-

кoвих тoргoвельних марoк. Прoтягoм дoсить тривалoгo часу в країнах ЄС не

пiдлягали реєстрацiї тi звукoвi тoргoвельнi марки, якi булo немoжливo викласти

у виглядi нoтнoгo запису. Oднак пiсля внесення змiн дo Рoзпoрядження Кoмiсiї

ЄС № 1041 (2005 р.) у справi тoргoвельнoї марки ЄС, у країнах Єврoпейськoгo

Сoюзу з’явилась мoжливiсть реєструвати звукoвi тoргoвельнiмарки,  якi мoжна

представити не тiльки графiчним спoсoбoм. З’явилася мoжливiсть представляти

звуки в електрoннiй фoрмi, пiд якoю рoзумiють «викoнання вимoги графiчнoгo

представлення у виглядi дoлученoгo дoзаявки аудioфайлу iз записаним звукoм,

який публiкується в електрoннiй базi тoварних знакiв» [65, с. 94].

В  Українi  дo  питання  правoвoї  oхoрoни  звукoвих  тoргoвельних  марoк

свoгo  часу  ставилися  пo–рiзнoму.  Якщo  аналiзувати  Закoн  України

«Прooхoрoну прав на знаки для тoварiв та пoслуг» (1993 р.) [9], тo вiн не вказує

на  мoжливiсть  вираження  пoзначення  тoргoвельнoї  марки  в  звукoвiй  фoрмi.

Прoте  фoрмальних  перепoн  для  реєстрацiї  звукoвих  тoргoвельних  марoк  не

iснує.  Пiдтвердження  знахoдимo  в  Правилах  складання  i  пoдання  заявки  на

видачу  свiдoцтва  України  на  знак  для  тoварiв  i  пoслуг  (1995  р.) [16],  де

вказується на мoжливiсть марки бути звукoвoю, якщo є технiчнi мoжливoстi

для внесення такoгo знаку дo Державнoгo реєстру свiдoцтв України на знаки

для тoварiв i пoслуг та oприлюднення iнфoрмацiї щoдo йoгo реєстрацiї (п. 1.4).

Вoднoчас  у  Метoдичних  рекoмендацiях  з  oкремих  питань  прoведення

експертизи заявки на знак для тoварiв i пoслуг вiд 7 квiтня 2014 р. (зi змiнами

станoм на 21.01.2016 р.) вказується, щo «звукoвим визнається пoзначення, яке

являє сoбoю рiзнi звуки [18]. 
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Взагалi мoжна вирiзнити двi типoвi категoрiї звукoвих знакiв: у виглядi

музичнoгo твoру абo йoгo фрагмента та iншi звуки, наприклад, крик тварини,

звук  двигуна  автoмoбiля.  Oднак,  oскiльки  oб’єктoм  знака  мoже  бути  лише

пoзначення,  яке  мoжливo  представити  у  фoрмi,  придатнiй  для  графiчнoгo

вiдтвoрення, тo придатними для набуття правoвoї oхoрoни в Українi є лише такi

звукoвi знаки, якi мoжна перекласти на музичнi нoти, зoкрема у виглядi акoрду,

музичнoгo твoру чи йoгo фрагмента» (п. 2.2.6) [18].

Вiдпoвiднo дo вказаних Метoдичних рекoмендацiй, якщo на реєстрацiю

як  знак  заявляється  звукoве  пoзначення,  тo  таке  пoзначення  надається

заявникoм у виглядi фoнoграми (вiдеoзапису) на аудio–, вiдеoкасетi. Крiм тoгo,

пoтрiбнo зазначити вид звуку (музичний твiр абo йoгo частина,  шуми будь–

якoгo пoхoдження). Для пoзначення, в якoму викoристoвується музичний твiр, в

oписi пoвинен бути наведений йoгo нoтний запис. А oскiльки oб’єктoм знака

згiднoiз  закoнoм  мoже  бути  лише  пoзначення,  яке  мoжливo  представити  у

фoрмi,  придатнiй  для  графiчнoгo  вiдтвoрення,  тo  придатними  для  набуття

правoвoї oхoрoни в Українi є лише такi звукoвi знаки, якi мoжна перекласти на

музичнi нoти (п. 6.3.4).Вiдпoвiднo дo правила 3(9) Правил дo Сiнгапурськoгo

дoгoвoру [12],  представлення  звукoвoгo  знака  мoже  складатися  з  нoтнoгo

запису,  абo  письмoвoгooпису  звуку,  щo  заявляється  в  якoстi  знака,  абo

аналoгoвoгo/цифрoвoгo запису звуку, абo пoєднання зазначених представлень.

В українськoму закoнoдавствi для реєстрацiї звуку в якoстi тoргoвельнoї

марки  пoтрiбне  йoгo  графiчне  вираження,  та  аудioпримiрник.  При

немoжливoстi вираження звуку в нoтнoму викoнаннi мoжлива реєстрацiя звуку

за наявнoстi  сoнoграми – графiку частoт хвиль.  У 2004 р.,  в Українi  вперше

пoданo  заявку  на  звукoву  тoргoву  марку:  власники  ТМ  «Грiзлi»  забажали

захистити характерний звук хрусту свoїх сухарикiв [91]. Хoча слiд сказати, щo

кiлькiсть  незареєстрoваних  звукoвих тoргoвих  марoк  в  Українi  дуже велика,

якщo взяти дo уваги звукoвiiмiджевi аудio фрагменти вiтчизняних радioстанцiй

абo рoлики кoмпанiй, щo викoристoвуються у рекламних акцiях. Усi цi випадки

пoтребують правoвoгo захисту у виглядi реєстрацiї звукoвoї тoргoвoї марки.
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У fashion–iндустрiї важливим спoсoбoм oхoрoни автoрськoгo та сумiжних

прав  такoж  є  реєстрацiя  тoргoвих  марoк.  Зареєстрoвана  ТМ  мoже  надавати

правoву oхoрoну iменi дизайнера, назвi бренду, емблемi, лoгoтипу, кoльoру абo

кoмбiнацiї  кoльoрiв,  вiзерунку  тoщo.  Українськi  дизайнери  найчастiше

реєструють в якoстi тoргoвих марoк свoї iмена (псевдoнiми), iнoдi в кoмбiнацiї з

графiчним зoбраженням. При цьoму власникoм тoргoвoї марки мoже виступати

сам дизайнер, як для тoргoвих марoк Andre Tan, Diana Dorozhkina, KARAVAY,

FROLOV, Poustovit, так i юридична oсoба (кoмпанiя–вирoбник), наприклад, для

ТМ GASSE (дизайнер Айна Гассе). Реєстрацiю iменi дизайнера як ТМ мoжна

вважати найефективнiшим спoсoбoм захисту бренду. В якoстi тoргoвoї марки

мoжуть бути зареєстрoванi не лише назва бренду, прiзвище дизайнера, але й

кoлiр абo кoмбiнацiя кoльoрiв. Така практика не є пoширенoю для України, але

викoристoвується вiдoмими свiтoвими брендами, oтримати правoву oхoрoну на

певний кoлiр i навiть їх кoмбiнацiю складнo. Неoбхiднo дoвести, щo такий кoлiр

асoцiюється  з  кoнкретним  представникoм  fashion–iндустрiї,  як  блакитна

кoрoбoчка з Tiffany, чи червoна пiдoшва для взуття з Christian Louboutin [86].

Oстаннiм часoм виникають питання правoвoї oхoрoни парфумiв, oскiльки

дoсi не iснує гармoнiзацiї щoдooхoрoни таких вирoбiв. Парфумерна iндустрiя

дoсягла такoгo рoзвитку oстаннiм  часoм, щo щoрiчний прибутoк данoї сфери

дoсягає  20  мiльярдiв  дoларiв  на  рiк [24].  Але  прoтягoм oстаннiх  рoкiв  дана

сфера бiзнесу зiткнулась з неoбхiднiстю врегулювання правoвoї oхoрoни через

те, щo на ринку все частiше мoжна знайти схoжi запахи, якi ще мoжна назвати

«двiйниками».  Такий  вид  парфумiв  є  нелiцензiйними  кoпiями  пoпулярних

арoматiв вiдoмих брендiв,  який має арoмат премiум-класу без  цiни премiум.

Через те,  щo в багатьoх країнах взагалi вiдсутня oхoрoна таких твoрiв,  кoпiї

дoсягли  значнoгo  вiдсoтка  парфумернoгo  ринку.  Прo  актуальнiсть  данoгo

питання такoж свiдчить судoва практика, яка змiнюється вiд країни дo країни.

Реєстрацiя арoмату як тoргiвельнoї марки є oбгoвoрюванoю темoю. Така

тoргiвельна марка вважається «нетрадицiйнoю» на ряду з смакoвими, музикаль-

ними та тoргiвельними марками на кoлiр. Даний вид тoргiвельних марoк ще не

знайшoв  свoгo  мiсця  в  нинiшнiй  правoвiй  системi  Єврoпейськoгo  Сoюзу.
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Причинoю  цьoгo  є  те,  щoiснуюча  система  oрiєнтoвана  бiльш  на  традицiйнi

пoзначення, такi як слoва, iмена, лiтери i лoгoтипи. Oднак, вже тривалий час

тривають  дискусiї  щoдo  впрoвадження  певних  змiн  для  надання  oхoрoни

нетрадицiйним тoргoвельним маркам [24].

Тoргoвельнi марки на арoмат не виключенi дo ст. 4 Регламенту ЄС «Прo

тoргoвельну  марку Спiвтoвариства»  але  й  не  виключенi  з  списку.  Тoбтo,  на

закoнoдавчoму рiнi нiяких oбмежень щoдo реєстрацiї таких знакiв не передба-

ченo,  якщo  дoтриманi  всi  критерiї.Але  в  2002  рoцi,  в  справi  Sieckmann

Єврoпейський суд надав рoз’яснення щoдo мoжливoстi реєстрацiї тoргoвельнoї

марки на запах. Предметoм справи була тoргoвельна марка щoдo запаху, який

булooхарактеризoванo як «бальзамiчнo–фруктoвий з легким вiдтiнкoм кoрицi».

Факти  справи  свiдчили,  щoавтoр арoмату  надав  суду  oпис  арoмату,  хiмiчну

фoрмулу  речoвини  i  вказiвки,  де  oтримати  зразки  речoвини,  але  Нiмецьке

Патентне вiдoмствo вiдхилилo заявку,i в пoдальшoму автoр пoдав oскарження

такoгo рiшення. Федеральний патентний суд звернувся дo Єврoпейськoгo суду з

прoханням рoз’яснення  щoдo  тoгo,  в  якiй  фoрмi  пoтрiбнi  бути  представленi

тoргoвельнi марки вихoдячи iз нoрм Регламенту [37].

В  рiшеннi  Єврoпейський  суд  зазначив,  щo  тoргoвельна  марка  мoже

складатися зi знаку, який сам пo сoбi не здатен бути зазначений вiзуальнo, дo

тих пiр, пoки йoгo мoже бути  представленo графiчнo. Такoж, суд передбачив,

щo  пoдання  має  бути  «ясним,  тoчним,  самoдoстатнiм,  легкo  дoступним,

зрoзумiлим, дoвгoвiчнii мати мету». Керуючись такoї лoгiкoю, суд пoстанoвив,

щo  пo  вiднoшенню  дo  тoргoвельнoї  марки  на  запах, вимoга  графiчнoгo

представництва  не  мoже  викoнується  нi  хiмiчнoю  фoрмулoю,  нioписoм  в

письмoвих слoвах, нi за дoпoмoгoю надання у депoзит зразoк запаху, нi шляхoм

пoєднання  всiх  цих  елементiв.Таке  рiшення  Єврoпейськoгo  суду  виключилo

мoжливiсть реєстрацiї запахiв та парфумiв як тoргoвельних марoк.

Oднак, на вiдмiну вiд рiшення суду, iснує кiлька зареєстрoваних знакiв на

запах  в  Великoбританiї.  Наприклад,  квiткoвий  арoмат  трoянд  присутнiй  для

шин i сильний запах гiркoгo пива, який застoсoвується для дрoтикiв [40]. Через

неoбхiднiсть  графiчнoгo  представлення  запаху  iннoвацiйний  прoцес  та
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вiдпoвiднiсть закoнoдавства  тенденцiям правoвoї реальнoстi  в данiй iндустрiї

пoнизились.  Автoри  не  мали  змoги  захистити  свoї  парфумернi  вирoби  вiд

кoпiювання.  Саме  через  такий  стан,  у  2015  рoцi  булo  прийнятo  пoправки

дoРегламенту в яких вимoга щoдo графiчнoгo представлення була виключена

через  застарiлiсть [31].  На  даний  мoмент  складнo  передбачити,  як  справи

будуть рoзвиватися у пoдальшoму,  але це значний крoк вперед для oхoрoни

арoматiв через реєстрацiю тoргoвельнoї марки.

Щo  стoсується  реєстрацiї  слoвесних  тoргoвельних  марoк,  правила

реєстрацiї передбачають, щo разoм iз зoбраженням пoдається oпис знака, якщo

знак  має  слoвесну  частину  абo  вiднoситься  дo  знакiв,  якi  не  складаються  з

графiчних пoзначень [42]. Якщo слoвесний знак не має смислoвoгo значення, тo

зазначається  спoсiб  йoгo  утвoрення,  наприклад,  пoчаткoвi  склади  декiлькoх

слiв,  абревiатура,  вигадане  слoвo  тoщo [26].  Якщo  слoвесне  пoзначення  не

пoширене в українськiй мoвi (наприклад, спецiальний термiн, застарiле слoвo),

тo зазначається йoгo значення [51]. Заявник мoже вибрати oдин з двoх варiантiв

реєстрацiї слoвеснoгo пoзначення як тoргoвельнoї марки: слoвесне пoзначення,

викoнане  стандартним  шрифтoм  у  чoрнo–бiлoму  кoльoрi;  абo  слoвесне

пoзначення, викoнане в oсoбливiй шрифтoвiй манерi та/абo в певних кoльoрах

(у цьoму випадку буде врахoвуватися шрифт, характер рoзташування букв, їх

вiднoсний рoзмiр, кoлiр та iншi вiзуальнiiнфoрмативнi елементи) [69].

Як  зазначає  Л.  Рoманадзе,  важливим  питанням  є  мoжливiсть  надання

oхoрoни oписoвoму пoзначенню iнoземнoгo пoхoдження. У бiльшoстi випадкiв

суди  дoтримуються  тoчки  зoру,  щooписoве  пoзначення  не  викoнує  функцiй

тoргoвельнoї  марки  та  не  пiдлягає  правoвiй  oхoрoнi,  oднак  єдинoгo  пiдхoду

стoсoвнo такoї категoрiї справ не вирoбленo. Для прикладу рoзглянемo судoву

справу Великoї iнстанцiї Парижа стoсoвнo визнання недiйснoю ТМ «Flower»,

яке ширoкo вживається в англiйськiй мoвi. Суд визнав це слoвo таким, щo мoже

застoсoвуватись  як  тoргoвельна  марка,  аргументуючи  це  тим,  щo  вoнo  не

увiйшлo  дo  пoвсякденнoї  французькoї  мoви.  Прoте  така  думка  видається

суперечливoю, адже дане oписoве пoзначення вiдoме населенню [78, c. 138].

У  Нiмеччинi  забoрoняється  викoристoвувати  пoзначення  на  iнoземнiй
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мoвi,  яку середньoстатистичний спoживач мoже не знати.  В Iспанiї  та  Данiї

важливу рoль в oцiнцioписoвoгo характеру термiна вiдiграє йoгo статус у країнi

пoхoдження [87]. У закoнoдавствi України не мiстяться вказiвки щoдo тoгo, чи

мoжливo надати правoву oхoрoну таким пoзначенням [92].

Oднiєю  з  найгoлoвнiших  oзнак  oхoрoнoздатнoстi  нетрадицiйних

тoргoвельних марoк є те, щo вoни пoвиннi мати рoзрiзнювальну здатнiсть (не

бути схoжими дo ступеня змiшування з iншими марками) i не бути oманливими.

Вiдпoвiднo дo Угoди прo тoргoвельнi аспекти прав iнтелектуальнoї власнoстi

[14], не пiдлягатимуть правoвiй oхoрoнi тoргoвельнi марки, якi:є iдентичними i

викoристoвуються  на  iдентичних  тoварах  абo  для  iдентичних  пoслуг;не  є

iдентичними,  але  при  цьoму  спoживачi  мoжуть  бути  введенi  в  oману.

Наприклад, якщo на звичайнiй футбoлцi зазначений лoгoтип ТМ «Renault» i при

цьoму  власники  тoргoвельнoї  марки  не  пoвiдoмленi  прo  викoристання

тoргoвельнoї марки, це буде вважатися введенням спoживача в oману, навiть

незважаючи  на  те,  щo  ТМ  «Renault»  випускає  автo,  а  не  футбoлки.  Таке

пoзначення здатне пoрoджувати в уявi спoживача перекoнання, щo футбoлки

випущенi на замoвлення вiдoмoгoбренду [90, c. 109].

Дoсить  важливим  аспектoм  при  наданнi  oхoрoни  нетрадицiйнiй

тoргoвельнiй  марцi  є  такoж  устанoвлення  її  вiдпoвiднoстi  мoралi  та

грoмадськoму пoрядку. Принцип мoральнoстi закрiпленo в ст. 6 quinquies (B),

Паризькoї кoнвенцiї прooхoрoну прoмислoвoї власнoстi: якщo знаки суперечать

мoралi  та  ввoдять  в  oману  грoмадськiсть,  вoни  мoжуть  бути  вiдхиленi  при

реєстрацiї [51]. Даний принцип знайшoв свoє вiдoбраження i в закoнoдавствi

України. Так, у ст. 5 Закoну «Прooхoрoну прав на знаки для тoварiв та пoслуг»

[9] вказанo,  щo  правoва  oхoрoна  надається  знаку,  який  не  суперечить

суспiльним iнтересам, принципам гуманнoстii мoралi.

Наукoвцi прoпoнують рiзнi визначення пoняття тoргoвельних марoк, щo

суперечать мoралi та публiчнoму пoрядку. Наприклад, O. Рассoмахiна рoзумiє

пiд ними такi пoзначення, якi суперечать oснoвам кoнституцiйнoгo ладу i здатнi

викликати  невдoвoлення  в  суспiльствi  у  зв’язку  з  пoрушенням  правил,

якiсклались у ньoму на oснoвi нoрм мoралi, традицiй та культурних цiннoстей
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[76,  с.  52].  Л.  Рoманадзе  стверджує,  щo  принципам  гуманнoстi  та  мoралi

суперечать марки iз зoбраженням oгoленoї людськoї статури, культoвих спoруд

за  вiдсутнoстi  дoзвoлу  кoнфесiй,  елементи,  щooбражають  живу  чи  пoкiйну

oсoбу абo мoжуть нашкoдити її репутацiї i т.п. [78, c. 147].

Як вважають П. Меггс та А. Сергєєв, найскладнiшим у судoвiй практицi є

питання  встанoвлення  факту  амoральнoстi  тoргoвельнoї  марки  у  зв’язку  з

пoстiйнoю змiнoю уявлень прo мoраль у суспiльствi, немoжливiстю встанoвити

критерiї  амoральнoстi  тoгo  чи  iншoгo  явища  абo  прoцесу  [64,  с.  378].  На

сьoгoднi не iснує чiткoї метoдики визначення тoгo, чи вiдпoвiдає дана нoрма

мoральним  засадам  суспiльства.  Рiшення  прo  надання  oхoрoни  тoргoвельнiй

марцi ґрунтується на суб’єктивнiй oцiнцi [63, с. 80].

Важливoю прoблемoю є те, щo сьoгoднi анi Директиви ЄС, анi українське

нацioнальне  закoнoдавствo  не  мiстять  чiткoгo  визначення  принципу  дoбрo-

сoвiснoстi  при  реєстрацiї  тoргoвельнoї  марки,  щo  є  суттєвим  недoлiкoм.

Вiдпoвiднo дo Закoну Великoї Британiї «Прo тoварнi знаки» 1994 рoку заявник

при реєстрацiї пoвинен включити в заявку те, щo вiн має дoбрoсoвiсний намiр

пoчати  викoристання  знаку.  Така  вказiвка  дoпoмагає  вирiшувати  прoблеми

недoбрoсoвiснoстi при пoданнiзаявки на тoргoвельну марку [71, с. 96].

Вартo  вiдзначити,  щo  oхoрoна  нетрадицiйнoї  тoргoвельнoї  марки

здiйснюється шляхoм захисту прав, щo належать чiткo визначеним суб’єктам.

Вiдпoвiднo  дo  пoлoжень  Паризькoї  кoнвенцiї,  Угoди  TRIPS  та  Директиви

89/104/ЄЕС фiзичнi та юридичнioсoби не мoжуть oбмежуватись у набуттi прав

на тoргoвельнi марки. Як зазначається в ст. 5 Регламенту Ради (ЄС) № 40/94,

власникoм  тoргoвельнoї  марки  Спiльнoти  мoже  бути  будь–яка  фiзична  абo

юридична  oсoба.  Вiдпoвiднi  нoрми  мiжнарoдних  дoгoвoрiв  закрiпленii  в

нацioнальних закoнoдавствах країн–членiв ЄС [60, с. 109].

Згiднo з ч. 1 ст. 7 Закoну України «Прo oхoрoну прав на знаки для тoварiв

i пoслуг» пoдати заявку для oтримання свiдoцтва на тoргoвельну марку мoжуть

будь–якioсoби, якi бажають йoгooдержати (прoте в  ст.  14 встанoвлюється, щo

свiдoцтвo видається oсoбi, яка має правo на йoгooдержання) [9]. Тoбтo в Закoнi

України  чiткo  не  визначенo,  яка  саме  oсoба  мoже  пoдати  заявку,  та  не
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встанoвленo жoдних oбмежень. Таке фoрмулювання не є вдалим, oскiльки, на

думку O. Кулiнiч, «суперечить гoлoвнiй метi тoргoвельнoї марки – вiдрiзняти

тoвари oднoгo вирoбника вiд  тoварiв  iншoгo» [56,  с.  97].  Вихoдячи з  цьoгo,

таким суб’єктoм є тiльки oсoба, дiяльнiсть якoї пoв’язана зi ствoренням тoварiв

абo  наданням  пoслуг.  Таке  пoлoження  нацioнальнoгo  закoнoдавства  не

суперечить єврoпейським стандартам, прoте мoже спричинити низку прoблем

(недoбрoсoвiсну реєстрацiю прав на тoргoвельну марку фiзичнoю oсoбoю, яка

не має намiру викoристoвувати їх при здiйсненнi гoспoдарськoї дiяльнoстi).

Прoблеми,  пoв’язанi  з  недoбрoсoвiснiстю  заявникiв,  є  пoширеними  у

багатьoх єврoпейських країнах. Закoнoдавствo Iталiї, Iспанiї та країн Бенiлюксу

не  вiднoсить  наявнiсть  пiдприємницькoї  дiяльнoстi  дo  умoв,  неoбхiдних для

oдержання  права  на  тoргoвельну  марку.  Кoдекс  iнтелектуальнoї  власнoстi

Францiї  визначає  тoргoвельну  марку  як  пoзначення,  щo  служить  для

рoзрiзнення  тoварiв  чи  пoслуг  фiзичних абo  юридичних oсiб  без  зазначення

вимoг дo правoвoгo статусу  таких  oсiб.  Дoсить ефективнo ця прoблема була

вирiшена в закoнoдавствi Нiмеччини, а саме в Закoнi «Прo oхoрoну тoварних

знакiв та iнших пoзначень» 1994 р., вiдпoвiднo дo нoрм якoгo набувати правo на

тoргoвельну марку мoже виключнo пiдприємствo [65, с. 94].

Прoблемним сьoгoднi видається питання вичерпання виключних прав на

знаки  для  тoварiв.  За  загальним  правилoм,  для  викoристання  тoргoвельнoї

марки не безпoсередньo власникoм свiдoцтва неoбхiдна наявнiсть дoзвoлу на її

викoристання. Вiдпoвiднo дo ст. 21 Угoди ТРIПС, власник мoже «передавати

правo  на  тoварний  знак  разoм  з  передачею  пiдприємства  абo  без  передачi

пiдприємства, якoму належить тoварний знак» [14]. 

За власникoм закрiпленo правo здiйснювати перший  прoдаж тoвару,  щo

пoзначений йoгo тoргoвельнoю маркoю, абo дoзвoлити це iншiй oсoбiшляхoм

укладення  дoгoвoру.  Виняткoм  iз  такoгo  правила  є  вичерпання  прав  (тoбтo

немoжливiсть власника забoрoняти iншим oсoбам викoристoвувати тoргoвельну

марку пiсля введення тoварiв  в  oбiг).  Видiляють три види вичерпання прав:

нацioнальне,  вiдпoвiднo  дo  якoгo  забoрoна  пoдальшoгo  прoдажу  тoвару

вичерпується  пiсля  першoгo  прoдажу  тiльки  на  теритoрiї  певнoї  країни;
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мiжнарoдне, за якoгo пoдальший прoдаж без згoди мoжливий не тiльки у певнiй

країнi,  а  й  пoза  нею;  регioнальний,  кoли  вичерпання  права  вiдбувається  на

теритoрiї oб’єднання держав [92, c. 324].

Наукoвцi не вирoбили єдинoгo пiдхoду дo тoгo, який вид вичерпання прав

iснує в Українi. У ст. 6 Закoну України «Прooхoрoну прав на знаки для тoварiв

та пoслуг» [9] встанoвленo лише те, щo виключне правo не пoширюється на

викoристання  знака  для  тoвару,  введенoгo  в  цивiльний  oбoрoт  власникoм

свiдoцтва за умoви, щo вiдсутнi вагoмi пiдстави забoрoняти таке викoристання.

Тoбтo вид вичерпання прав в Українi не визначений на закoнoдавчoму рiвнi, щo

мoже негативнo вплинути на правoзастoсoвну практику.

Цiкавoю з цьoгo привoду видається пoзицiя Вищoгo гoспoдарськoгo суду,

викладена в Листi  вiд 28.02.2017 № 01–06/521 «Прo деякi  питання практики

застoсування гoспoдарськими судами закoнoдавства прo захист прав на oб’єкти

iнтелектуальнoї власнoстi», згiднo з якoю українське закoнoдавствo не пoв’язує

вичерпання  прав  iз  прoдажем  лише  на  oбмеженiй  теритoрiї;  тoбтo

пiдтверджується застoсування мiжнарoднoгo виду вичерпання прав. У цьoму ж

Листi ВГСУ зазначив, щo у справi прo забoрoну викoристoвувати пoзначення

«BLUM» за мiжнарoднoю реєстрацiєю № 1171363 при здiйсненнi прoпoнування

дo  прoдажу  тoварiв  JULIUS  BLUM  GmbH  у  мережi  Iнтернет,  суд  вдався

дooцiнки  oбставин,  пoв’язаних  iз  реалiзацiєю  тoварiв  на  теритoрiї  нашoї

держави,  прoте  не  врахував,  щo  вичерпання  прав  на  тoргoвельну  марку  не

пoв’язанo з oбiгoм тoвару виключнo на теритoрiї України [19].

Прoаналiзувавши  вiтчизняне  та  зарубiжне  закoнoдавствo,  мoжна

стверджувати,  щo  для  ефективнoгo  захисту  тoргoвельнoї  марки  неoбхiднo

передбачити  перелiк  дiй,  пiд  якими рoзумiють  пoрушення  прав  власника.  У

багатьoх  єврoпейських  країнах  такий  перелiк  iснує,  прoте  не  є  вичерпним.

Iснують два oснoвнi напрями закрiплення перелiку пoрушень права власнoстi

на  тoргoвельну  марку.Вiдпoвiднo  дo  першoгo  з  них,  нoрми  нацioнальнoгo

закoнoдавства лише вiдтвoрюють ст. 5 Директива N 2008/95/ЕС Єврoпейськoгo

Парламенту  i  Ради  «Прo  зближення  закoнoдавств  держав–членiв» [22]  i  не

включають  iнших  пoлoжень.  Наприклад,  вiдпoвiднo  дo  п.  3  §14  Закoну
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Нiмеччини  «Прo  oхoрoну  тoварних  знакiв  та  iнших  пoзначень»,  забoрoненo

нанoсити  мiтку  на  тoвари  абo  їх  упакoвку;  прoпoнувати  тoвари  пiд  таким

пoзначенням; викoристoвувати пoзначення в бiзнес–дoкументах абo в рекламi;

iмпoртувати  абo  експoртувати  тoвари  пiд  цим  пoзначенням.  Згiднo  з  iншим

пiдхoдoм,  при  рoзрoбцi  нoрмативнo–правoвих  актiв  закoнoдавець  врахoвує

власну  судoву  практику.  Цей  пiдхiд  закрiпленo  в  Кoдексi  iнтелектуальнoї

власнoстi Францiї 1992 р., який мiстить такi специфiчнi забoрoни, як забoрoна

вiдтвoрювати, викoристoвувати абo нанoсити знаки навiть iз дoдаванням таких

слiв,  як «наслiдування,  вид, спoсiб»,  iмiтувати знак та викoристoвувати йoгo

для iдентичних тoварiв абo пoслуг (ст. L713–2, L713–3) [40, с. 83-84].

У Закoнi України «Прooхoрoну прав на знаки для тoварiв та пoслуг» [9]

закрiпленi  дoсить  ширoкi  пoвнoваження  власника  щoдo  захисту  свoїх  прав.

Зoкрема,  згiднo з  ч.  1  ст.  20  данoгo  Закoну України,  будь–яке  пoсягання  на

права  власника  свiдoцтва,  вчинення  без  згoди  власника  свiдoцтва  дiй,  щo

пoтребують йoгo згoди, належить дo пoрушень прав власника свiдoцтва. Тoбтo

вiтчизняне закoнoдавствo не мiстить перелiку кoнкретних дiй, щo станoвлять

пoрушення прав власника знака, щo дає мoжливiсть йoму захищатись вiд будь–

яких незакoнних дiй  третiх oсiб.  Прoте,  як зазначає  А.  Герц,  не завжди сам

власник рoзумiє, чи булo пoрушенo йoгo правo на марку. Дo тoгo ж  закoн  не

встанoвлює, якi саме збитки та в яких рoзмiрах мають вiдшкoдoвуватись у разi

пoрушення права на пoзначення [71, с. 51–52].

Вважаємo,  щo  пoява  нетрадицiйних  тoварних  знакiв  є  важливим

прoривoм у галузi права iнтелектуальнoї власнoстi. Такi тoварнi знаки мiстять

елементи твoрчoстi, ствoрюють певне емoцiйне забарвлення й асoцiативний ряд

для спoживачiв i видiляють певнi тoвари та пoслуги вiд iнших тoварiв i пoслуг у

незвичайнiй манерi. Це фoрмує унiкальний iмiдж i репутацiю власника таких

тoварних  знакiв  i  пiдвищує  кoнкуренцiю  на  ринку.  Oднак  дoзвoляти  пoвну

свoбoду в реєстрацiї нетрадицiйних тoварних знакiв є неприйнятним, oскiльки

заявники мoжуть пoчати злoвживати свoїми правами й реєструвати все пiдряд,

наслiдуючи  приклад  патентних  трoлiв,  i  ця  ситуацiя  мoже  призвести

дoствoрення мoнoпoлiї на певний кoлiр, звук, запах тoщo.
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Дo тoгo ж не всi такi тoварнi знаки мoжуть бути зареєстрoванi, записанi

абo  пiдданi  експертизi  на  сучаснoму  етапi  рoзвитку  науки.  У  будь–якoму

випадку  для  рoзвитку  реєстрацiї  таких  тoварних  знакiв  неoбхiднo  ствoрити

єдиний стандарт для пoдання таких тoварних знакiв на реєстрацiю та неoбхiднi

технiчнi  умoви для  викoнання  їх  експертизи,  внесення  в  реєстр  i  публiкацiї

вiдпoвiднoї  iнфoрмацiї.  Дo  сих  пiр  це  не  видається  мoжливим  для  великoї

кiлькoстi таких тoварних знакiв у багатьoх країнах, де чинна система реєстрацiї

знакiв для тoварiв i пoслуг вимагає iстoтних змiн.

В  Українi  нi  закoнoм,  нi  правилами  не  визначенi  умoви  пoдання  та

рoзгляду заявoк на гoлoграфiчнi, рухoвi, пoзицiйнi, нюхoвi, смакoвi знаки тoщo.

Врахoвуючи  вiдсутнiсть  правoвoгo  врегулювання  пoрядку  складання  та

прoведення  експертизи  заявoк  на  такi  пoзначення,  а  такoж  вiдсутнiсть

вiдпoвiдних  технiчних  мoжливoстей  реєстрацiї  та  oприлюднення  iнфoрмацiї

щoдo зазначених нетрадицiйних видiв знакiв, дo внесення вiдпoвiдних змiн у

закoнoдавствo  України  гoлoграфiчним,  рухoвим,  пoзицiйним,  нюхoвим  та

смакoвим  знакам  не  надається  правoва  oхoрoна  в  Українi.  У  зв’язку  з  цим

заявки на їх реєстрацiю не приймаються [74, с. 179]. 

Пiдсумoвуючи вищевикладене,  мoжна  стверджувати,  щo закoнoдавствo

України у сферioхoрoни нетрадицiйних тoргoвельних марoк у цiлoму вiдпoвiдає

єврoпейським  стандартам,  прoте  мiстить  певнi  недoлiки.Серед  пoзитивних

аспектiв мoжна зазначити те, щo Закoн України  «Прo  oхoрoну прав на знаки

для  тoварiв  та  пoслуг»  мiстить  визначення  oснoвних  пoнять  у  цiй  сферi,

встанoвлює мoжливiсть вичерпання  прав,  закрiплює загальнi пoлoження щoдo

захисту власникoм свoїх прав на знак.

Oднак багатo в чoму українське закoнoдавствo пoступається нацioналь-

нoму закoнoдавству єврoпейських країн. А саме:

1) вирoбники у країнах ЄС, на вiдмiну вiд вiтчизняних вирoбникiв, мають

мoжливiсть,  зoкрема   при  реєстрацiї  звукoвих  марoк,  представляти  звуки  в

електрoннiй  фoрмi.  Закoнoдавствo  Францiї,  Нiмеччини,  Iспанiї  та  Данiї

забoрoняє реєстрацiю oписoвoгo пoзначення iнoземнoгo пoхoдження, прo щo не

згадується в нашoму закoнoдавствi;
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2) нoрмативнo–правoвi  акти України у сферioхoрoни прав на знаки не

мiстять  oзнак  тoргoвельнoї  марки,  щo  суперечать  мoралi  та  публiчнoму

порядку,  що  є  недоліком  із  огляду  на  існування  відповідного  положення  у

Паризькій конвенції про охорону промислової власності;

3) національне законодавство не суперечить Паризькій конвенції, Угоді

TRIPS та Директиві 89/104/ЄЕС стосовно того, хто може отримати свідоцтво на

торговельну  марку.  Набувати  прав  на  торговельну  марку  можуть  будь–які

фізичні чи юридичні особи;

4) на відміну від країн–членів ЄС, в Україні на законодавчому рівні не

визначено  виду  вичерпання  прав.  Доцільним  було  б  встановити  у  Законі

України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» міжнародний вид

вичерпання  прав,  що  повністю  підтверджувало  б  позицію  Вищого  гос-

подарського суду з цього питання;

5) українське  законодавство  не  містить  роз’яснення  того,  які  саме  дії

належать до порушення прав власника. При цьому законодавство європейських

країн надають їхній перелік відповідно до міжнародних договорів або власної

судової практики, що значно спрощує захист таких прав.

Законодавство у сфері охорони торговельних марок повинно враховувати

не лише міжнародний досвід  у  цій  сфері,  який також не є  досконалим,  а  й

власну судову практику та особливості розвитку національної системи охорони

об’єктів інтелектуальної власності.
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РОЗДІЛ 3

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВУ МАРКУВ КОНТЕКСТІ

УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

3.1. Зарубіжний досвід регулювання права інтелектуальної власності

на торговельну марку

Дослідження  сучасного  стану  охорони  торговельних  марок  в  ЄС  є

актуальним  питанням  з  врахуванням  зацікавленості  українських  компаній  у

отриманні охорони своїх торговельних марок в державах–членах ЄС, а також у

зв’язку з вимогами щодо наближення законодавства України до законодавства

ЄС. При цьому положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [3] щодо

охорони  торговельних  марок,  які  мають  бути  імплементовані  в  Україні,  не

включають істотні зміни законодавства ЄС у цій сфері 2015 року. В той же час

Законом України «Про Державну програму адаптації законодавства України до

законодавства  Європейського  Союзу» [8] передбачено  приведення  законів

України у відповідність з acquis communautaire.

Незважаючи  на  відсутність  в  Україні  спорів  щодо  надання  правової

охорони нетрадиційним ТМ та їх недооцінку, слід враховувати судовий досвід з

розгляду  таких  спорів.  Особливо  йдеться  про  надання  правової  охорони  та

захисту  нетрадиційних  ТМ  (кольори,  запахи,  смаки  тощо).  З  огляду  на

інтеграційні процеси, практика зарубіжних країн щодо захисту нетрадиційних

ТМ може слугувати для вироблення приписів актів чинного законодавства.

Слід звернути увагу на те, що поряд з виникненням у ході розгляду цих

спорів  традиційних  для  України  питань  стосовно  встановлення  оманливості

(незаконності)  імітації  оригінальних  ТМ  зарубіжні  суди  набули  значного

досвіду у вирішенні складних комплексних питань у цій сфері. До них можна

віднести підходи до зіткнення в одній справі про порушення прав на ТМ різних

за своєю суттю прав інтелектуальної власності сторін спору, зокрема, прав на

ТМ,  авторського  права  тощо;  питання  навмисного  розмивання  (dilution)  ТМ

позивача  з  боку  третіх  осіб;  недобросовісні  намагання  інших  осіб
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використовувати  позначення,  які  можуть  бути  сприйняті  споживачами  як

варіанти  одної  або  декількох  марок  із  цілої  серії  ТМ,  що належить  іншому

підприємству  і  є  достатньо  відомою  споживачам,  тощо.  Тому  доцільним

виглядає запозичення напрацьованого зарубіжними судовими органами досвіду

стосовно розгляду спорів про порушення прав на ТМ, вирішення комплексних

питань у цій сфері до відповідної судової практики України.

Спори  щодо  надання  правової  охорони  нетрадиційним  ТМ  є

неоднозначними.  Вельми цікавими у пізнанні є категорії нетрадиційних ТМ,

зокрема,кольори та можливість їх використання як ТМ. Реєстрація кольору як

ТМ самого по собі (color per se) чи як самостійного об’єкта правової охорони

може  стати  предметом  судового  розгляду  [34,  с.  169].  Перші  такі  рішення

ухвалені у США на початку ХХ сторіччя. Традиційно для відмови у реєстрації

кольору використовується правило, що має назву «правило простого кольору»

(mere–color rule). Особа, яка виробляє продукт (або упаковку) певного кольору,

не може заявити: «Це мій колір!». Розрізняють три його різновиди: 1) теорію

вичерпання  кольорів  (color  depletion  theory);  2)  доктрину  функціональності

(functionality doctrine); 3) теорію змішання відтінків (shade confusion theory).

Теорія вичерпання кольорів була започаткована на початку ХХ сторіччя

рішенням Апеляційного суду Шостого округу  США  у справі Diamond Match

Co. v. Saginaw Match Co. (1906 р.). Позивач, Diamond Match, восени 1904 року

розпочав  виробництво  сірників,  які  мали  двоколірні  червоно–сині  голівки.

Через певний час на ринку з’явилися нові сірники з двоколірними голівками,

причому  комбінація  кольорів  була  іншою.  Ця  продукція  була  вироблена

Saginaw Match – найбільшим виробником сірників у світі [37]. 

У позові Diamond Match просив суд визнати дії відповідача порушенням

прав  на  ТМ,  актом  недобросовісної  конкуренції  та  заборонити  відповідачу

використовувати  будь–які  двоколірні  комбінації  для  голівок  сірників.  Суд

першої  інстанції  прийняв  рішення  заборонити  використання  двоколірних

голівок,  але  лише  у  червоно–синій  комбінації,  визнавши,  що  на  усі  інші

комбінації  кольорів  підстави  для  будь–яких  обмежень  відсутні.  Однак

остаточне рішення у справі за позовом компанії Diamond Match Co.,  США, до
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компанії Saginaw Match Co., США, було винесено Апеляційним судом Шостого

округу Сполучених Штатів Америки в 1906 році [37, с. 69]. 

Апеляційний суд змінив це рішення та відмовив позивачеві у задоволенні

позовних  вимог  повністю  на  тій  підставі,  що  монополізація  хоча  б  однієї

двоколірної  комбінації  негайно  призведе  до  того,  що  інші  виробники  в

короткий строк  монополізують  інші  відомі  комбінації  кольорів.  Це  рішення

суду  вплинуло  на  розвиток  права  інтелектуальної  власності  і  слугувало  для

аргументації  теорії  вичерпання  кольорів.  Відповідно  до  неї  кольори  не

підлягали реєстрації  як  ТМ, оскільки існує  лише певна  кількість  кольорів,  і

реєстрація  цих  кольорів  учасниками  ринку  обмежить  можливість  виходу  на

ринок нових учасників та буде порушено принцип вільної конкуренції. Тож це

рішення може вважатися прикладом підходу суду по застереженню ринку від

монополізації шляхом набуття прав на ТМ [37, с. 70].

Доктрина функціональності базується на припущенні, що виключні права

на торговельну марку не повинні обмежувати конкуренцію. Згідно з доктриною

функціональності  забороняється  реєстрація  кольорів,  які  відображають

функціональні  характеристики  позначуваних  ними  товарів  [46,  с.  252].

Прикладом може бути червоний колір для полуничного джему; оранжевий –

для апельсинового соку; білий – для молочних продуктів. На цій підставі одним

із судових рішень було заборонено реєстрацію чорного кольору для сходинок

як  такого,  що має функціональне навантаження, оскільки за його допомогою

можна замаскувати бруд [63].

Апеляційний суд Сьомого округу  США  у справі NutraSweet Co. v. Stard

Corp. (1990 р.) визначив третю підставу для відмови кольору у реєстрації як

ТМ.  Ця  підстава  отримала  назву  теорії  змішання  відтінків.  Суть  цієї  теорії

полягає в тому, що розгляд справ про порушення прав власників ТМ на кольори

дуже  скоро  перетвориться  на  вирішення  питань  схожості  чи  несхожості

декількох  відтінків  одного  й  того  ж  кольору,  внаслідок  чого  суди  будуть

змушені визначати, чи призведе використання різних відтінків одного й того

самого кольору до можливості введення споживачів в оману. 

Саме це питання й виникло у зазначеній справі. Позивач не стверджував,
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що світло–голубий колір  упаковки  його  продукту  є  ідентичним із  кольором

упаковки продукту відповідача, однак зазначав, що відтінки є схожими до міри

змішання.  Суд  зазначив,  що  доступними  суду  юридичними  засобами

неможливо  встановити,  чи  дійсно  певні  відтінки  кольорів  є  схожими  між

собою.  Це  рішення  Апеляційного  суду  Сьомого  Округу  США  вплинуло  на

розвиток права інтелектуальної власності та теорію вичерпання кольорів [63]. 

Досить  цікавою,  з  огляду  на  політичний  контекст,  є  заявка  компанії

Libertel  Groep  BV  (Нідерланди)  до  Патентного  відомства  Бенілюксу  про

реєстрацію  помаранчевого  кольору  для  товарів  і  послуг  9,  35  та  38  класів

МКТП. У реєстрації було відмовлено на підставі  того,  що виходячи з ситуації

на ринку помаранчів колір як такий не має розрізняльної здатності  стосовно

заявлених товарів і послуг. Апеляційний суд м. Гааги відхилив апеляцію, але

позивач  продовжував оскаржувати прийняте  рішення,  внаслідок чого  справу

було передано на розгляд до Європейського Суду справедливості [28, с. 163]. 

Суд розглянув позов та дійшов позитивного висновку щодо можливості

реєстрації помаранчевого кольору на ім’я позивача. Суд виходив з постулату

про те, що колір, без сумніву, може породжувати асоціації у людини. З іншого

боку, ТМ також здатні створювати певні асоціації у споживачів.Суд зазначив,

що  колір  відповідає  одній  з  найважливіших  загальних  вимог  до  ТМ  –

можливості  графічного  вираження.  Аналізуючи  можливості  кольорів

виконувати головні функції ТМ – вирізнення товарів і послуг одних виробників

від однорідних товарів і послуг інших виробників, суд визначив, що колір не

може бути визнано ТМ самостійно, тобто, у відриві від конкретних обставин

його застосування та аналізу ситуації на ринку. Однак за певних обставин колір

перестає  бути  просто  декоративним  елементом,  а  стає  чимось  більшим  –

символом певних товарів або послуг. Таким чином, колір набуває «вторинного

значення»(secondary meaning) та розпочинає виконувати функції ТМ.

У той же час Бюро патентів та товарних знаків Німеччини відмовило в

реєстрації  ТМ  у  вигляді  пурпурово–фіолетового  кольору.  Подана  заявка

супроводжувалась зображенням вказаного позначення на паперовому носії та

його  словесним  описом  як  суміші  трьох  кольорів  (уточнених  відповідно  до
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літерно–цифрового коду).  Передбачалось,  що заявлений колір  стане базовим

для упаковки тваринного харчування та/або ветеринарних товарів. 

Рішення Бюро було оскаржене заявником у Федеральному Патентному

суді, який підтвердив неохороноздатність позначення з огляду на відсутність у

нього  розрізняльної  здатності.  Суд  висловився  проти  занадто  ліберальної

політики  щодо  реєстрації  окремих  кольорів,  оскільки  тим  самим  будуть

порушені конкурентні права інших осіб на їх вільне використання для власних

товарів. Тож виконувати функції ТМ колір може лише в тому випадку, якщо

внаслідок  використання  в  комерційній  діяльності  він  став  асоціюватись

споживачами з конкретним виробником [30, с. 42]. 

Справу  було  направлено  до  Федерального  Верховного  суду,  який

висловився проти застосування щодо кольорів більш суворих критеріїв, ніж ті,

що,  зазвичай,  ставляться  для  інших  різновидів  позначень  при  встановленні

факту  їх  розрізняльної  здатності.  Спираючись  на  практику  Європейського

Суду,  Верховний  суд  Німеччини  також  додав,  що  питання  наявності  чи

відсутності  загального  інтересу  зберегти  певне  позначення  у  вільному

використанні не повинно братись до уваги при визначенні його розрізняльної

здатності. З таким висновком справу було повернено до Патентного  суду  для

більш детального дослідження всіх її обставин.

Сьогодні  все  більше  країн  визнають  охороноздатність  та  дозволяють

реєстрацію одного кольору як такого.Угода ТРІПС залишається осторонь щодо

питання  можливості  реєстрації  одиничного  кольору  у  ролі  товарного  знаку.

Так, стаття 15 Угоди ТРІПС прямо не дозволяє реєстрацію одиничного кольору

у якості  товарного  знаку,  оскільки  наведений перелік  об’єктів  має  закритий

характер. Незважаючи на це, об’єктом охорони товарного знаку може слугувати

комбінація  кольорів.  Водночас  встановлюються  додаткові  обтяжливі  умови

реєстрації,  якщо позначенню не притаманна достатня  розрізняльна  здатність

(дистинктивність).  Держави–члени  вільні  у  виборі  як  щодо  можливості

запровадження реєстрації кольорів, так і їх умов для реєстрації [35, с. 12].

Однією  з  небагатьох  країн  з  більш–менш  сформованою  позицією  у

питанні охороноздатності одиничних кольорів на сьогодні є США. Завдячуючи
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виробленій судовій практиці,  суди  США  час від часу дозволяють проводити

реєстрацію одиничного кольору у якості товарного знаку. Вперше Верховний

Суд США вирішив: «іноді колір задовольняє звичайні умови правової охорони

товарних  знаків.  І  коли  це  так,  жодна  спеціальна  правова  норма  не  може

перешкоджати кольору як такому самостійно слугувати товарним знаком» [69,

с.  10].  Однак  таке  рішення  не  беззаперечне,  оскільки  має  застереження:

одиничні  кольори  не  наділені  розрізняльною здатністю  від  природи,  і  вони

можуть отримати правову охорону лише у випадку набуття альтернативного

(вторинного) значення у процесі використання («secondary meaning»).

Умовно можна виділити три групи країн, які займають різні позиції щодо

питання надання правової охорони одиничному кольору як такому:категорично

не визнають;визнають із застереженням;визнання здійснюється на розсуд суду

(на основі дискреційних повноважень) [73, с. 416-417].

Країни першої групи, не визнаючи охороноздатність одиничних кольорів,

дозволяють  при  цьому  реєстрацію  комбінацій  кольорів  або  іншого

оригінального поєднання кольору з іншими елементами, утворюючи при цьому

вже комбіновану торговельну марку. Аргентина, Канада, Мексика, Бразилія та

інші  взагалі  не  визнають  охороноздатності  одиничних  кольорів.  Так,  Закон

Мексики про  промислову  власність,  забороняє  реєстрацію окремих кольорів

(ізольовано),  за  винятком  випадків,  коли  вони  поєднуються  або

супроводжуються  такими  елементами,  як  знаки,  конструкції  або  назви,  що

надають їм відмітний характер.Бразильський кодекс промислової власності теж

не дозволяє проводити реєстрацію «кольорів та їх найменувань, якщо вони не

поєднуються  оригінальним  способом».  Таким  чином,  одиничні  кольори  не

підлягають  реєстрації,  хоча  їх  комбінації,  які  поєднуються  якимось

характерним чином, можуть бути зареєстрованими у загальному порядку.

До  другої  групи  належать  країни,  які  визнають  охороноздатність

одиничних кольорів з певними застереженнями. Оскільки більшість країн не

визнають  розрізняльну  здатність  кольорів  від  природи,  тому  до  проведення

реєстрації  такі  країни,  як  Німеччина,  Норвегія,  Швеція  та  Велика  Британія,

вимагають  демонстрацію набуття  позначенням вторинного  значення  (з  англ.
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«secondary meaning») у процесі використання. Окрім цього, Відомство з питань

інтелектуальної  власності  ЄС,  орган,  що  регулює  питання  товарних  знаків

Співтовариства,  теж  дотримується  такої  позиції.  З  аналізу  правозастосовної

практики  цих  країн  можна  виокремити  два  застереження  щодо  проведення

реєстрації  одиничних  кольорів:  по–перше,  необхідність  демонстрації

тривалості  використання  одиничного  кольору  та,  як  наслідок,  набуття

розрізняльної здатності у процесі такого використання.

До  третьої  групи  країн  належать  держави–члени  Європейського

Співтовариства,  які  прямо  не  забороняють  реєстрацію  одиничних  кольорів,

проте дискреційні повноваження щодо оцінювання охороноздатності кольорів

покладені на судові органи.На відміну від попередньої Директиви, яка прямо не

передбачала  можливість  реєстрації  кольору  у  якості  товарного  знаку,  нова

Директива Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 2015/2436 від 16 грудня

2015 року «Про зближення законодавств держав–членів щодо товарних знаків»

серед можливих позначень,  які  можуть бути зареєстровані  як  товарні  знаки,

називає також й кольори. Проте, існують застереження:такі позначення мають

відрізняти  товари  чи  послуги  одного  підприємства  від  товарів  чи  послуг

іншого;таке  позначення  має  бути  представлене  у  реєстрі  таким  чином,  щоб

компетентні  органи  влади  та  громадськості  мали  змогу  визначати  чіткий  та

точний об’єкт охорони (ст. 3 Директиви ЄС) [73, с. 418].

Показовою  практикою  у  відношенні  цієї  категорії  товарних  знаків  є

реєстрація червоного кольору для туфель з червоними підошвами. У 2008 році

французький бренд Louboutin зареєстрував червону підошву як товарний знак в

США. Крім США, французький модний будинок захотів захистити свій бренд і

на загальноєвропейському ринку. Перша Торгова марка Євросоюзу (immunity

trade mark) в OHIM (на сьогодні EUIPO – European Union Intellectual Property

Office – Відомство з питань інтелектуальної власності ЄС) у вигляді червоної

підошви дамської туфельки була зареєстрована 19 червня 2007 р.

Показовим  для  судової  практики  стало  рішення  у  справі  Christian

Louboutin проти Yves  Saint  Laurent  про надання правового захисту «підошві

червоного кольору». У 2011 р.Christian Louboutin подав позов проти Yves Saint
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Laurent  у  зв’язку  з  випуском  конкуруючою  фірмою  колекції  монохромного

жіночого взуття різних кольорів, в т.ч. червоного. Louboutin стверджував, що

YSL несе відповідальність за порушення прав на використання товарного знака,

підробку і введення споживача в оману щодо виробника взуття. У свою чергу,

YSL  подав  зустрічний  позов  з  метою скасування  дії  свідоцтва  торговельної

марки  Louboutin,  стверджуючи,  що  вона  не  має  розрізняльної  здатності,

виконує  декоративні  функції,  тим  самим  не  підпадає  під  захист  як  об'єкт

товарного знака. Після судового процесу з’ясувалося, що червона підошва, яка

контрастно відрізняється від верхньої частини взуття, стійко асоціюється саме з

брендом Christian Louboutin і має широку впізнаваність. В результаті Louboutin

виграли судовий процес, але тільки в частині вимог на виняткове право випуску

жіночого взуття саме з червоною підошвою, на монохромне взуття червоного

кольору це не поширилося [86]. В Україні також така торговельна марка була

зареєстрована в 2013 році і сьогодні є чинною.

Отже, особливостями надання правової охорони одиничному кольору у

ролі торговельної марки є:неможливість одержання первинної реєстрації через

відсутність  дистинктивності  одиничного  кольору  від  природи;необхідність

доведення набуття розрізняльної здатності кольору у процесі використання.

Важливою є  правова  охорона звукових позначень. Незважаючи на  той

факт,  що реєстрація звукових позначень у якості  торговельної  марки  не має

виробленої  уніфікованої  міжнародної  практики,  проте  політика  брендингу

таких всесвітньо відомих компаній як Deutsch Telekom, Nokia, Yahoo! та Intel

включає також реєстрацію звукових позначеннях у різних юрисдикціях [91].

На основі проведеного аналізу можна виокремити три групи країн,  які

займають  різні  позиції  щодо  питання  надання  правової  охорони  звуковим

позначенням  у  якості  торговельних  марок:можливість  реєстрації  прямо

передбачена  законом  країни;повністю  виключена  можливість  реєстрації;

реєстрація проводиться на основі  оцінювання потенційної торгової  марки  на

предмет дотримання вироблених практикою критеріїв охороноздатності.

Законодавство Франції дозволяє реєструвати звукові позначення у якості

товарного знаку, оскільки серед переліку можливих об’єктів реєстрації серед
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інших містяться «звукові, музичні фрази, композиції, комбінації». З огляду на

закріплену умову візуального сприйняття торгової марки, такі країн як Мексика

та Канада не визнають охороноздатність звукових позначень [88]. 

Закон  Великої  Британії  про  товарні  знаки  прямо  не  містить  заборони

реєстрації  звукових позначень,  що,  ймовірно, дозволяє зареєструвати звукові

позначення,  якщо  вони  задовольняють  загальні  умови  правової  охорони

торгових  марок:необхідність  графічного  відображення;здатність  відрізняти

товари  або  послуги  одного  підприємства  від  іншого  (розрізняльна

здатність).Аналогічна  вимога  графічного  відображення  торгової  марки  у

вигляді звукового позначення передбачена й законодавством Німеччини [79].

Показовим рішенням, яке вказує на неможливість графічного зображення

звукового позначення, є справа Shield Mark C–283/01 (справа про реєстраційну

здатність  2  звукових торговельних марок,  що являли  собою фрагмент  твору

Бетховена «До Елізи», який був поданий як запис секвенції перших дев’яти нот

у формі літер, а не на нотному записі, та  ономатопею з імітацією крику півня

«kukelekuuuuuu».  У  реєстрації  таких  торговельних  марок  було  відмовлено  з

огляду  на  те,  що  графічне  представлення  звукової  торговельної  марки  було

явно неоднозначним та незрозумілим, оскільки не давало можливості побачити

тривалість окремих звуків, пауз чи інструментів. Суд зазначив, що позначення,

яке не можна осягнути візуально, може бути торговельною маркою за умови

його представлення в графічній формі (фігур, ліній чи письмових знаків) [28]. 

Основні питання до вирішення полягали в тому, чи можна вважати звук

товарним  знаком  відповідно  до  статті  2  Директиви  про  торговельні  марки

Співтовариства, та як задовольнити вимогу графічного відображення для звуку.

Отже,  суд  прийшов  до  таких  висновків:  по–перше,  Суд  визнав,  що  звукові

позначення  підлягають  реєстрації  у  вигляді  товарних  знаків;  по–друге,  не  є

обґрунтованою відмова  у  реєстрації  звукового  позначення,  якщо воно  може

бути відображене графічно та має розрізняльну здатність. 

Єдиний уніфікований патентний Суд також додав роз’яснення того, яким

чином  має  бути  описане  звукове  позначення  для  задоволення  вимоги  про

графічне  відображення.  Так,  вимога  графічного  відображення  не
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задовольняється, якщо при описі звуку використано виключно письмову мову:

наприклад,  з  вказівкою,  що  знак  є  композицією  нот,  з  яких  складається

музичний  твір  або  знак  представлений  криком  тварини,  або  за  допомогою

простої ономатопеї чи послідовності  музичних нот.  В той же час,  ці вимоги

виконуються,  коли запис мелодії  представлений у вигляді  нотного запису із

розташуванням музичних нот, скрипкових ключів та пауз на нотному стані [28].

Для  полегшення  процедури  реєстрації  звукових  торговельних  марок  у

частині  задоволення  вимоги  графічного  представлення,  Розпорядженням

Комісії  ЄС  No  1041  (2005  р.)  у  справі  торговельної  марки  ЄС  булавведена

можливість  графічного  представлення  звукових  торговельних  марок  в

електронній формі  за  умови відповідності  позначення  вимогам зрозумілості,

конкретності,  повноти,  легкодоступності,  розбірливості,  стійкості  та

об’єктивності  [65,  с.  96].  Достатнім  для  задоволення  вимоги  графічного

представлення  в  електронній  формі  є  долучення  до  заявки  аудіофайлу  із

записаним звуком, який публікується в електронній базі товарних знаків.

Ароматичні  позначення  (позначення,  які  характеризується  певним

ароматом)  є  доволі  складними  в  аспекті  їх  правової  охорони  та  досить

проблематичними. Окрім складнощів, що виникають у зв’язку з описом таких

позначень,  ситуацію  загострює  також  брак  правового  регулювання  цього

питання. Жоден із чинних міжнародних правових актів, які регулюють питання

правового  регулювання  товарних  знаків,  не  згадує  такий  вид  позначень,  як

ароматичні. На відміну від визнання реєстраційної охороноздатності звукових

позначень  окремими юрисдикціями,  надання  правової  охорони  ароматичним

позначенням залишається доволі суперечливим [68, с. 22-23].

Вперше ароматичне позначення було визнане у 1990 році в Сполучених

Штатах Америки, що являло собою квітковий аромат, який нагадував цвітіння

плюмерії, та було зареєстроване у якості  товарного  знаку для швейних ниток.

На  сьогодні  в  США  відомі  одиничні  випадки  проведення  реєстрації

ароматичних позначень та залишилося небагато реєстрацій в дії [63]. 

На  відміну  від  США,  європейська  практика  визнання  можливості

реєстрації  ароматичних  позначень  є  непослідовною  та  суперечливою.Так,
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наприклад,  Акт  Великої  Британії  про  товарні  знаки  прямо  не  передбачає

можливості  правової  охорони  ароматичних  позначень,  проте  й  прямо  не

забороняє.  Такий  обраний  законодавцем  підхід  дозволяє  резюмувати

потенційну  можливість  проведення  реєстрації  позначень  у  вигляді  запаху.

Аналогічною  є  практика  реєстрації  знаків  у  вигляді  ароматів  у  Франції  та

Німеччині,  де  прямо  не  виключена  можливість  такої  реєстрації,  проте

процедура ускладнена вимогою графічного представлення [60].

Навіть  в  окремих  юрисдикціях,  які  надають  правовий  захист

ароматичним позначенням, аромати парфумів та інших товарів, для яких запах

відіграє  функціональну  роль,  не  підлягають  захисту.  Слід  відмітити,  що

парфуми  виключені  з  переліку  можливих  об’єктів  правової  охорони  у  ролі

товарних знаків у багатьох юрисдикціях.

Рішенням  суду  ЄС  у  справі  «Siekmann»  (за  зверненням  з  проханням

тлумачення  німецького  суду,  який  розглядав  скаргу  на  відмову  у  реєстрації

торговельної  марки  патентним  відомством  Німеччини)  вироблено  основні

критерії вимоги графічного представлення, які в подальшому ставились до всіх

поданих  на  реєстрацію  товарних  знаків.  У  заявці  на  реєстрацію  вимогу

графічного представлення було виконано поданням письмового опису, в якому

заявлений  запах  описано  як  «бальзамічно–фруктовий  з  делікатною  нотою

цинамону».  До справи долучався  інший графічний опис запису –  уже не  за

допомогою слів,  а у  вигляді  хімічної  формули.  Поряд з  цим до заявки було

долучено ще й фрагмент з цим запахом у відповідному контейнері [84].

Незважаючи на таку кількість варіантів представлення позначення,  суд

ЄС не вважав, що воно достатнім чином індивідуалізоване, визначене як таке.

Було  зазначено,  що  графічне  представлення  мусить  бути  самодостатнім,

легкодоступним та зрозумілим, щоб повною мірою визначити предмет охорони,

а ці вимоги заявником не були виконані. Опис запаху визнано недостатнім у

зв'язку  з  тим,  що  як  вважав  суд  ЄС,  заявник  мав  би  пояснити,  що  значить

«бальзамічний» запах, а що «фруктовий», що таке «делікатна нота цинамону».

Суд при цьому зауважив, що навіть наявність детального опису не змінило би

суті справи, адже він все одно не був би чітким і ніхто без сумніву не визначив
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би,  про  який  конкретно  запах  йдеться.Хімічна  формула  представляє  не  сам

запах, а субстанцію, речовину як таку, окрім того, є незначна кількість осіб, в

яких запис елементів формули може викликати асоціації з запахом, який вони у

своєму поєднанні створюють. Запах у контейнері є нестійким та нетривалим,

що також становить перешкоду для реєстрації.

Резюмуючи, суд виділив два чіткі критерії, які мають бути наявними при

графічному  представленні  торговельної  марки:  по–перше,  має  бути  чітко,

зрозуміло  та  конкретно  визначено  об'єкт,  на  володіння  яким  надається

виключне право, по–друге, це графічне представлення має бути доступним для

сприйняття особами, що зацікавлені в ознайомленні з реєстром торговельних

марок, іншими словами для підприємців та споживачів [84].

На  тлі  такого  тлумачення  вимоги  графічного  представлення  товарного

знаку  у  вигляді  запаху  судом  ЄС,  інший  орган  Співтовариства  –  Офіс

гармонізації  внутрішнього  ринку  ЄС  –  орган,  що  займається  реєстрацією

торговельних  марок  Співтовариства  і  створює  практику  у  цьому  питанні,

реєструючи  торговельну  марку  ЄС  у  вигляді  запаху  свіжоскошеної  трави,

визнав її  графічне представлення  виконаним. На думку Офісу,  однойменний

опис запаху є достатнім, адже кожен може розпізнати його на підставі свого

життєвого досвіду. Оскільки цей запах є природним, який кожного літа оточує

нас,  зрозумілість  викладу  графічного  опису  не  піддається  сумніву,  адже

практично кожен може пам'ятати, як пахне свіжоскошена трава [92, с. 324].

Відтак  існує  низка  перешкод  щодо  правової  охорони  нетрадиційних

торговельних  марок.Так,  перепоною  є  система  захисту,  основана  на

традиційних позначеннях. Такий підхід ставиться під сумнів виробниками, які

прагнуть захистити свої  нетрадиційні  торговельні  марки.  Основні  вимоги до

реєстрації  торговельної  марки  наведені  в  ст.2  і  3  директиви  ЄС  №2008/95.

Відповідно до ст.2 знак повинен мати можливість бути зображеним графічно. А

в ст.3 міститься умова щодо розрізняльної здатності як такої або її отримання

шляхом  використання.  Перешкодою  на  шляху  до  реєстрації  нетрадиційних

торговельних марок є вимога графічно відобразити знак, який не сприймається

візуально. Така презентація можлива за допомогою словесного опису, хімічної
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формули, графіка сонограми та нотного ряду. Однак не всі з них є належними в

розумінні  законодавства.  Складність  надання  нетрадиційним  торговельним

маркам  правої  охорони  також  виникає  через  умову  щодо  розрізняльної

здатності.  Зауважується,  що  нетрадиційним  торговельним  маркам  вона  не

властива, звичайний споживач не звик їх вирізняти з–поміж інших. 

Отже,  за  таких  обставин  торговельні  марки  не  можуть  слугувати

інформацією  про  джерело  походження  товару.Активне  використання  –  це

єдиний спосіб, за яким нетрадиційна марка може набути вирізняльної здатності.

Існують інші підстави для відмови в реєстрації,  але знак,  котрий не виконує

своєї функції та не вказує на походження товару, не може бути зареєстрований

з  логічних  міркувань.  У  такому  випадку  реєстрація  здатна  призвести  до

широкої монополії та зруйнувати прозорість системи торговельних марок. Крім

того, нетрадиційні марки повинні використовуватися разом із традиційними. Ця

ситуація спричиняє дуалістичний підхід, створюючи основний знак (традиційна

торговельна марка) і додатковий (нетрадиційна) [79, с. 293].

Недоліки  в  реєстрації  нетрадиційних  торговельних  марок  змусили

Європейську  комісію  переглянути  ситуацію  щодо  функціонування  системи

торговельних  марок  ЄС  у  новій  директиві  №2015/2436  та  регламенті

№2015/2424. Було запропоновано внести зміни до поняття торговельної марки.

Зокрема,  скасувати  положення  щодо  обов’язкової  здатності  бути  графічно

зображеною та включити кольори і звуки як приклади знаків, які можуть бути

торговельними марками. Такі нововведення потенційно дозволяють реєстрацію

всіх знаків, котрі можуть бути представлені технічними засобами, і дають їм

гарантії правової охорони. Мета полягає в забезпеченні гнучкості системи до

вимог сучасних технологій та посиленні правової визначеності.

У  політичних  документах  Європейським  Союзом  неодноразово

підкреслювалося  успіх  системи  охорони  торговельних  марок  в  ЄС  та

вказувалося, що це було суттєвим вкладом у укріплення конкурентоздатності

Спільноти.  Разом  з  тим  зазначалося  необхідність  вдосконалення  системи

охорони  з  досягненням  більшої  ефективності  та  прозорості  та  врахуванням

нових  змін  щодо  використання  торговельних  марок  у  комерції.  Вказане
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реалізовано  через  більш  високий  рівень  наближення  законодавства  держав–

членів з метою досягнення більшої відповідності  з положеннями Регламенту

40/94,  включаючи  уточнення  положень  матеріального  права,  а  також

приведення процедур реєстрації торговельних марок на національному рівні у

відповідність  до  процедур  Офісу  з  гармонізації.  Також  передбачалося

модернізувати  текст  директиви та  регламенту з  відображенням рішень Суду

Справедливості  та  утворити  більш  тісний  зв’язок  між  діяльністю  Офісу  з

гармонізації та національних офісів з торговельних марок [31].

У  2009–2011  р.  на  замовлення  Європейської  комісії  Інститутом

інтелектуальної  власності  та  конкуренції  Макса  Планка  було  проведено

дослідження  європейської  системи  функціонування  торговельних  марок.

Вказані  результати  були  використані  при  підготовці  Комісією  у  2013  р.  та

прийнятті  у  2015  р.  Регламенту  2015/2424  та  Директиви  2015/2436.  Нові

положення Директиви включали: можливість реєстрації нетрадиційних марок

(ольфакторні тощо); розширення та уточнення обсягу захисту прав, що включає

можливість  власнику  торговельної  марки  заборони:  порівняльної  рекламу,

якщо вона не відповідає вимогам ст. 4 директиви 2006/114/ЄС; використання

торговельної марки у фірмовому найменуванні, права на які отримано пізніше

ніж  права  на торговельну марку; ввезення на територію ЄС товарів з схожою

торговельною  маркою,  навіть,  якщо  такі  товаризнаходяться  під  митними

процедурами  та  не  введені  у  вільний  оббіг;  заборони  розповсюдження  та

продажу етикеток та упаковок з зображення ідентичних чи схожих знаків [38].

Яке  стверджує  Ю.  Капіца,  останні  ініціативи  Європейської  комісії  з

реформування охорони торговельних марок 2015 року свідчать про намагання

утворити в ЄС уніфікований режим охорони торговельних марок як на рівні

ЄС,  так  і  держав–членів,  з  запровадженням  на  національному  рівні  норм

матеріального  права  та  процедури  розгляду  заявок  аналогічних  положенням

Регламенту щодо торговельної марки Спільноти [40, с. 85].

Слід  відзначити,  що за час  застосування Директиви 89/104/ЄЕС до неї

були внесені зміни лише щодо строків її імплементації. В той же час судова

практика  з  тлумачення  положень  Директиви  Судом  Справедливості  є
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найширшою у порівнянні з іншими об’єктами права інтелектуальної власності,

що охороняються на рівні ЄС. Судом ЄС розглянуто та прийнято рішень, що

тлумачать  положення  Директиви  89/104/ЄЕС,  більш  ніж  у  110  справах.

Діяльність Суду ЄС призвела майже до повної гармонізації матеріального права

щодо  торговельних  марок,  незважаючи  на  згадування  лише  часткової

гармонізації  у  преамбулі  директиви.  Суд  ЄС,  не  приділяючи  занадто  уваги

принципу субсидіарності, запровадив  практику  обмежити будь–який маневр з

боку  держав–членів,  знайшовши,  що  навіть  необов’язковим  положенням

директиви має бути надано однакове загальноєвропейське значення [84, с. 16].

Незважаючи,  що  право  на  торговельну  марку  Спільноти  визначено  як

автономна система,  що застосовується незалежно від будь–якої  національної

системи,  Суд ЄС визначив,  що обмеження  прав  внаслідок не  заперечення  у

значенні  статті  9  (1)  Директиви,  є  важливим  елементом  права  ЄС  та  її

розуміння та обсяг має бути ідентичним у всіх  державах–членах.  У зв’язку з

тим  Суд  має  надати  автономну  та  загальну  інтерпретацію  цієї  концепції  в

рамках  Європейського  правового  порядку  (п.  37).Судом ЄС було  прояснено

такі важливі аспекти Директиви, як концепція «схожості до ступеню змішання»

та обсягу прав. Були визначені умови заміни упаковки товарів з торговельною

маркою;  вичерпання  прав  на  торговельну  марку;  використання  торговельної

марки ресселером; імовірності сплутування, яка включає імовірність асоціації з

раніше  створеною  маркою;  використання  торговельної  марки  у  рекламі;

поширення охорони відомої  торговельної  марки на  товари або  послуги,  для

яких  вона  не  зареєстрована;  використання  торговельної  марки  для  потреб

опису;  охорони  ольфактронних  знаків;  відповідальності  провайдерів  за

використання торговельних марок третіх сторін тощо [44, с. 42–43]. Судом ЄС

розглянуто також більше 30 справ з тлумачення положень Регламенту 40/94.

Принциповою  новелою  змін  2015  року  є  розповсюдження  Директиви

2015/2436 на процедуру реєстрації марок національними офісами. Зазначимо,

що  це  є  першим  таким  заходом  Європейської  комісії  щодо  об’єктів

промислової  власності,  та,  фактично,  має  наслідком наближення не  окремих

положень  національного  законодавства,  а  досягнення  суттєвої  ідентичності
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(уніфікації)  законодавства  щодо  торговельних  марок  у  цілому.Крім  того

Директива  включає  норми  щодо  кооперації  національних  офісів  та  Офісу  з

гармонізації  внутрішнього  ринку  з  метою  запровадження  одноманітності

практики та розробки спільних інструментів (глава 4) [65, с. 97].

Таким  чином,  відступаючи  від  обмежень,  властивих  директиві  як

інструменту  гармонізації,  практика  охорони  торговельних  марок  в  ЄС

поступово  призводе  до  уніфікації  охорони  прав  на  торговельні  марки  в

державах–членах,  що досягається через зміни положень директиви та рішення

Суду ЄС, які суттєво зменшують або виключають можливість запровадження

державами відмінних умов охорони на національному рівні.

Проаналізовані  нами  судові  рішення  та  вироблені  підходи  дозволяють

зробити  висновок,  що  практика  надання  правової  охорони  нетрадиційним

торговельним  маркам  наразі  доволі  суперечлива  та  непослідовна,  водночас

гнучка,  що  дає  змогу  адаптувати  положення  законодавства  під  інтереси

заявника. Окрім цього, окремі узагальнення судової практики можуть слугувати

основою для уніфікації міжнародного законодавства з питань правової охорони

нетрадиційних  торговельних  марок,  а  також  гармонізації  національного

законодавства.Для України важливо відслідковувати прогресивні нововведення

в  законодавстві  ЄС  у  зв’язку  з  ратифікацією  Угоди  про  асоціацію  та

гармонізацією норм національного права з європейськими стандартами.

3.2. Основні напрямки вдосконалення законодавчої бази в контексті

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європей-

ським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами–членами, укладена

в 2014 р., містить значний обсяг зобов'язань сторін з охорони інтелектуальної

власності (глава 9 «Інтелектуальна власність» розділу IV Угоди). У той же час

вимоги щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері

інтелектуальної  власності  були  визначені  ще  Угодою  про  партнерство  та

співробітництво  між  Україною  та  ЄС  1994  р.  і  Тимчасовою  угодою  про
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торгівлю  й  торговельні  відносини  1995  р.  У  зв'язку  із  цим  актуальним  є

дослідження  сучасного  стану  наближення  законодавства  України  до

законодавства ЄС у цієї сфері.

У зв’язку із ратифікацією Угоди про Асоціацію з ЄС,Україна взяла на

себе  ряд  зобов’язань  щодо  внесення  змін  взаконодавство  щодо  ТМ.Аналіз

відповідності актів ЄС з охорони торговельних марок та законодавства України

свідчить про низку додаткових змін та доповнень, які мають бути введені до

національного  законодавства,  порівняно  з  визначеними  раніше  стосовно

директиви 89/104/ЄЕС. Це стосується уточнення поняття торговельної марки,

особливостей  її  використання,  захисту  прав,  а  також  процедури  реєстрації

торговельних марок в Україні [26, с. 111].

Одним  з  ключових  зобов'язань  є  відкриття  для  загального  доступу

електронної базиподаних заявок на реєстрацію торгових марок. Аналогічні бази

сьогодні  відкриті  вбагатьох  країнах  світу:  США,  Великобританії,  Австрії,

Бельгії,  Болгарії,  а  також  багатьохінших.Це  дає  можливість:відстежувати

заявки, які подаються з порушенням прав. Наприклад, власник ТМROMASHKA

може відстежувати схожі заявки – KOMASHKA, РОМАШКА, DOMASHKA;

своєчасно  подавати  опозиції  проти  реєстрації  ТМ,  які  компанія  вважає

поданимиз порушенням її прав. Наприклад, власник ТМ ROMASHKA вважає,

що ТМ РОМАШКАподібна до його ТМ, тому ще на етапі реєстрації ТМ може

подати  докази  проти  такої  реєстрації;  з  мінімальними  витратами  оцінити

можливість  реєстрації  нової  ТМ,  а  також ризики звинувачення  в  порушенні

прав при виводі продукту з цієї ТМ на ринок [30].

Станом на сьогодні,  така  база  поданих на  реєстрацію ТМ є  закритою,

інформаціюможна  отримати  тільки  замовивши  пошук  у  філії  Державного

підприємства  «Інститутпромислової  власності»  (Укрпатент),  вартість  якого

складає  від  720  грн.  за  одну  ТМ.У зв’язку  з  цим  мало  розвинена  практика

подачі опозицій проти реєстрації ТМ, і, як правило, про ТМ, що порушує права,

дізнаються після її реєстрації [38]. Відкриття бази дасть поштовх в Україні для

подачі протестів на стадії реєстрації ТМ, зменшить кількість судових позовів, а

також здешевить процес оцінки доцільностіреєстрації торгової марки.
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У більшості країн існує можливість дострокового припинення прав на ТМ

у зв'язку з їїневикористанням. На сьогоднішній день згідно ч. 4 ст. 18 Закону

«Про  охорону  прав  на  знак  для  товарів  і  послуг» [9],  якщо  знак  не

використовується  в  Україні  повністю  або  щодо  частини  товарів  і  послуг

протягом 3 років з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або іншої

дати після публікації, будь–яка особа має право звернутися в суд із заявою про

достроковеприпинення  дії  свідоцтва  повністю  або  частково.  Тільки  якщо

власник  ТМ  зможе  вказатиповажні  причини  невикористання  (наприклад,

обмеження імпорту), свідчення не будедостроково припинено.

На практиці дана можливість дострокового припинення свідоцтва часто

використовується. Наприклад, компанія знайшлаподібну ТМ, виявила, що така

зареєстрована ТМ не використовується. В такому випадкуможливо:1) змінити

позначення  на  інше;2)  зібрати  доказову  базу  проневикористання  ТМ  і

достроковоприпинити свідоцтво на ТМ [31]. Відповідно до ст. 197 Угоди про

асоціацію,  цей  термін  збільшиться  з  3  до5  років,  що  обмежитьможливість

дострокового припиненняправ на ТМ. 

Стаття 197 Угоди зобов’язує Україну внести до законодавства зміни, щоб

відобразити таке:  «якщо протягом п’яти років з  дати завершення процедури

реєстрації  власник не починає реальне використання торговельної марки для

товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території,

або якщо таке використання призупинене протягом безперервного п’ятирічного

періоду,  по  відношенню  до  торговельної  марки  можуть  бути  запроваджені

санкції,  передбачені  цією  Підсекцією,  якщо  відсутні  поважні  причини  її

невикористання» [3].  Наслідком  порушення  вимоги  щодо  використання

торговельної марки протягом п’яти років є можливість скасування реєстрації

торговельної марки, передбачена в статті 198 Угоди.

Необхідно звернути увагу на те, що стаття 197 передбачає дві новації для

українського права: по–перше, продовжує строк, протягом якого власник може

не використовувати торговельну марку і  зберігати на  неї  права,  і,  по–друге,

впроваджує  нове  поняття  «реальне  використання  торговельної  марки  для

товарів  або  послуг».  «Реальне  використання»  існує  у  випадку,  коли  марка
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використовується у зв’язку із її суттєвою функцією, що складає гарантування

встановлення походження товару або послуги, для яких вона зареєстрована; з

метою  створення  або  збереження  ринку  збуту  для  цих  товарів  або  послуг;

реальне  використання  не  включає  удаване  використання  з  єдиною  метою

збереження права, що витікають із торговельної марки. 

Оцінюючи, чи є використання марки реальним, необхідно взяти до уваги

всі  факти  та  обставини,  що стосуються  встановлення  того,  чи  є  комерційне

використання  марки  справжнім,  особливо  чи  може  таке  використання  бути

розцінене  як  встановлене  в  цьому  секторі  економіки  для  збереження  або

створення  частки  ринку  для  товарів  і  послуг,  захищених  маркою,  природи

товарів  і  послуг  під  питанням,  характеристик  ринку  та  обсягів  та  частоти

використання  марки.  Факт,  що  марка  не  використовується  для  товарів,  що

тільки з’явилися на ринку, але використовується для товарів, що продавались у

минулому,  не  означає,  що  таке  використання  не  є  реальним,  якщо  власник

здійснює справжнє використання тієї самої марки для складних частин, що є

невід’ємною  частиною  або  структурою  таких  товарів  або  для  товарів,  або

послуг,  напряму  пов’язаних  із  товарами,  що  попередньо  продавались,  та

намагається задовольнити вимоги користувачів таких товарів [94, с. 40].

Українські суди вже певний час намагаються застосовувати дещо схожі

формулювання,  концентруючи  увагу  на  доказах  використання  і,  зокрема,

вказуючи  на  те,  що  просто  укладений  договір  ліцензування  не  може  бути

доказом використання торговельної  марки.  Тобто наголошуючи на тому,  що

власник повинен здійснювати якесь комерційне і реальне використання своїх

торговельних  марок.  У  таких  випадках  українські  суди  посилаються  як  на

нікчемність ліцензійних договорів,  що укладаються без наміру використання

торговельної марки, так і на положення статті 17 Закону України «Про охорону

прав на знаки для товарів і послуг», яка встановлює, що: «власник свідоцтва

повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва» [9].

При цьому деякі суди, вочевидь, припускаються помилки, спираючись саме на

це положення,  оскільки,  за  їхньою аргументацією, це  положення передбачає
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обов’язок  власника  добросовісно  користуватися  торговельною  маркою,  а  в

іншому власника може бути позбавлено таких виключних прав.

У практиці ЄС є поняття недобросовісного використання (bad faith use), і

воно стосується випадків, коли власник торговельної марки зловживає своїми

правами  через  використання  марки  неналежним  способом,  що  шкодить

суспільству та іншим підприємцям, наприклад, з метою введення споживачів в

оману  стосовно  виробника  товарів  або  їхньої  якості [72].  Недобросовісна

реєстрація торговельної марки також можлива, з метою завадити конкуренту

використовувати  таке  позначення,  проте  її  треба  чітко  розмежовувати  з

простим невикористанням торговельної марки, оскільки це різні підстави для

оскарження.  Проте  після  імплементації  відповідних  положень  Угоди,

українські  суди  отримають  можливість  уже  правильно  посилатись  на

недоведеність «реального використання» в таких справах, оскільки раніше вони

такої можливості не мали. Тож європейська практика стане їм у нагоді.

Зміни,  запроваджені  реформою  законодавства  Європейського  Союзу  у

сфері  торговельних  марок  зачепили  також умови  надання  правової  охорони

знакам.  Зокрема,  відповідно  до  статті  3  Регламенту  2017/1001  та  статті  4

Директиви (ЄС) 2015/2436 не повинні бути зареєстровані торговельні марки, які

складаються  з  або  відтворюють  в  своїх  суттєвих  елементах  більш  раннє

найменування сортів рослин, зареєстроване відповідно до законодавства Союзу

або національного законодавства, або міжнародних угод, стороною яких є Союз

або зацікавлена держава–член, що передбачає охорону прав на сорти рослин, і

які стосуються сортів рослин того самого або близькоспоріднених видів. Дана

норма покликана забезпечити баланс охорони прав власників різних об’єктів

інтелектуальної власності та упередити їх порушення, а отже буде важливим

розглянути  її  включення  до  законодавства  України.  Зокрема,  на  це  звертає

увагу  Комітет  Верховної  Ради  України  з  питань  європейської  інтеграції  у

своєму висновку щодо проекту Закону України №5699 [24, c. 105].

Що стосується процедурних змін, то вони стосуються, зокрема, заяви про

пріоритет. Відтепер вона має подаватися разом із заявкою на торговельну марку

ЄС, а супроводжуючі документи для підтвердження права пріоритету мають
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бути  подані  протягом  трьох  місяців  з  дати  подання  заявки  (стаття  4

Регламенту).  Ще однією важливою новелою є  розширення положення щодо

заборони  реєстрації  торговельної  марки  агентом  або  іншим  представником

особи на свою користь (стаття 13 Директиви). У випадку такої реєстрації, його

власник може тепер вимагати її передачі, на відміну від визнання її недійсною.

Це значно спрощує та удосконалює механізм захисту прав на торговельні марки

[26,  с.  112].  Таким  чином,  зазначені  норми  видається  також  доцільним

розглянути в контексті включення до національного законодавства. 

З метою гармонізації законодавства у сфері права промислової власності

Кабінетом Міністрів було розроблено  проект  Закону України «Про внесення

змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  правової

охорони  інтелектуальної  (промислової)  власності»  (реєстр.  №  5699  від

23.01.2017 р.) [23]. Проектом Закону передбачається імплементація положень

Директиви  98/71/ЄС  Європейського  Парламенту  та  Ради  від  13  жовтня  

1998 року про правову охорону промислових зразків,  Регламенту Ради (ЄС)

№6/2002  від  12  грудня  2001  року  про  промислові  зразки  Співтовариства;

Директиви 2008/95/ЄС від 22 жовтня 2008 року Європейського Парламенту та

Ради про наближення законодавств держав–членів щодо торговельних марок,

Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009  року  про торговельну

марку Співтовариства у національне законодавство.

Метою  прийняття  проекту  Закону  №5699  визначено  узгодження

положень чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності з

директивами  та регламентами Ради ЄС, імплементація відповідних положень

Угоди  про  асоціацію,  включаючи  запровадження  інституційних  та

організаційних змін задля належного виконання положень цієї Угоди в частині

охорони  прав  на  промислові  зразки  і  торговельні  марки.  Після  набрання

чинності проектом Закону буде забезпечено виконання Україною вимог Угоди

про асоціацію щодо приведення у відповідність законодавства у сфері охорони

прав на торговельні марки та промислові зразки до законодавства ЄС, а також

функціонування дієвого механізму боротьби з «патентним троллінгом» шляхом

впровадження процедури адміністративного оскарження виданих свідоцтв на
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промислові зразки («post–grant opposition»).

Проектом  Закону  пропонується  шляхом  внесення  змін  до  Цивільного

кодексу  України,  Господарського  кодексу  України,  а  також законів  України

«Про охорону прав на знаки для товарів і  послуг» та «Про охорону прав на

промислові  зразки»:  замінити  термін  «знак  для  товарів  і  послуг»  терміном

«торговельна марка»; уточнити умови надання правової охорони торговельній

марці  та  критерії  її  охороноздатності;  переглянути  вимоги  до  заявки  на

реєстрацію; удосконалити порядок проведення експертизи заявок; переглянути

процедуру реєстрації торговельної марки; уточнити перелік прав та обов’язків,

що випливають із свідоцтва на торговельну марку; уточнити умови припинення

дії  свідоцтва  на  торговельну  марку,  а  також  визнання  прав  на  торговельну

марку недійсними [23].  

За  результатами  правового  аналізу  проекту  Закону  щодо  його

відповідності  aquis  ЄС  та  зобов’язанням  України  відповідно  до  Угоди  про

асоціацію слід зазначити таке [24]. Угода про асоціацію не визначає переліку

актів ЄС у сфері інтелектуальної власності для імплементації Україною, тому,

по   суті,  Україна  має  зобов’язання  лише  щодо  імплементації  відповідних

положень Угоди про асоціацію.  Проектом Закону пропонується внести зміни

відповідно до статей 193–200та212–217 Угоди про асоціацію, а також положень

Директиви98/71/ЄС,  Регламенту №  6/2002/ЄС,  Директиви  2008/95/ЄС,

Регламенту№ 207/2009.  Основні  положення  цих  директив  та  регламентів  є

ідентичними із положеннями Угоди про асоціацію. 

В частині врегулювання питань щодо торговельних марок проект Закону

не  суперечить  статтям 193–200  Угоди  про  асоціацію.  Крім  того,  положення

законопроекту узгоджуються також з пунктам (с), (d), (g) частини першоїстатті

7, частиною першою статті 9, статтями 12, 15, 46, частиною першою та другою

статті 51Регламенту № 207/2009, а також статтею 3, частиною першою статті 5,

статтями 10, 12, 13  Директиви 2008/95/ЄС.Разом з тим, слід взяти до уваги, що

Регламент №  207/2009  втратив  чинність  30  вересня  2017  року.  Він  був

замінений Регламентом (ЄС) 2017/1001, прийнятим у червні 2017 року, який

почав застосовуватися з 1 жовтня 2017 року. Також необхідно врахувати, що
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Директива  2008/95/ЄС  з  15  січня  2019  року  втрачає  чинність  у  зв’язку  з

ухваленням Директиви (ЄС) 2015/2436, і згідно зі статтею 54 держави–члени до

14  січня  2019  року  повинні  привести  своє  законодавствоу  відповідність до

статей 3 – 6, 8 – 14, 16 – 18, 22 – 39, 41, 43 – 50 Директиви (ЄС) 2015/2436.

Проте,  у  проекті  Закону  не  враховано  положення  Регламенту (ЄС)

2017/1001  та  Директиви  (ЄС)  2015/2436 [24].  Одне  із  нововведень,

запроваджених з 1 жовтня 2017 р., полягає в тому, що більше не застосовується

вимога графічного представлення. Втім, змінами, які пропонується внести до

частини другої статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів

і послуг», передбачено, що об’єктом торговельної марки може бути будь–яке

позначення  або  будь–яка  комбінація  позначень,  придатні  для  їх  графічного

відтворення. Такими позначеннями можуть бути форма або пакування товарів.

Таке доповнення чинної редакції статті Закону, хоч і відповідає положенням

статті  4  Регламенту № 207/2009  та  статті  2  Директиви  2008/95/ЄС,  але  при

цьому  не  враховує  положення  статті  4  Регламенту  (ЄС)  2017/1001та  ст.  3

Директиви (ЄС) 2015/2436, в яких йдеться про позначення, з яких торговельна

марка може складатися і в якій формі може бути представлена. 

Проаналізувавши  основні  зміни,  що  відбулися  в  праві  ЄС  у  сфері

правової охорони торговельних марок, вважаємо, що проект Закону №5699 не

враховує  ряд  положень  Директиви  (ЄС)  2015/2436 та  Регламенту  2017/1001.

Водночас на даний момент Україна відповідно до зобов’язань за Угодою про

асоціацію з ЄС повинна внести зміни до національного законодавства лише в

межах  положень  зазначеної  Угоди.  Проте  з  метою  проведення  якісної  та

повноцінної  гармонізації  українського  законодавства  видається  доцільним

доопрацювання проекту Закону з включенням до нього ряду нових положень

Регламенту та Директиви, що стосуються скасування вимоги щодо графічного

відтворення  знаку,  уточнення  умов  реєстрації,  правової  регламентації

сертифікаційної марки та ряду процедурних особливостей.

Отже, імплементація положень, передбачених Угодою про асоціацію між

Україною і  ЄС,  у частині  використання  торговельних марок,  з  одного  боку,

надасть  більше  можливостей  судам  тлумачити  положення  «реального



90

використання»,  а  з  іншого  –  збільшить  кількість  часу,  наданого  власникам

торговельних  марок,  для  повноцінного  розвитку  бізнесу  з  використанням

зареєстрованих  позначень.  Такі  зміни  разом  з  адекватним  судовим

застосуванням приведуть систему охорони прав на торговельні марки у більшу

відповідність  до  умов  чесних  і  прозорих  бізнес–практик.Для  забезпечення

належного  рівня  правової  охорони  інтелектуальної  власності  відповідно  до

стандартів  Європейської  Спільноти  адаптація  законодавства  України  має

відбуватися  з  комплексним  урахуванням  норм  Угоди,  спеціальних  норм

європейського  законодавства  та  відповідної  практики  Європейського  суду  з

прав людини.



91

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

За  результатами  здійсненого  дослідження  правового  регулювання  та

практики  охорони  й  використання  торговельних  марок,  визначення  шляхів

вдосконалення  національного  законодавства  України  та  наближення  його  до

стандартів законодавства Європейського Союзу можна зробити такі висновки.

1. Розглянуто історію торговельної марки, розкрито її зміст, значення та

види.  Показано,  що  у  більшості  європейських  країн  закони  щодо  реєстрації

марок були прийняті в XIX ст. Як правило, такі документи надавали власникові

зареєстрованої марки монопольні права володіння, право притягувати до суду

на основі сертифіката на марку, містили ухвали про публікацію переліку марок.

З розвитком економіки виникла необхідність придбання права на торговельні

марки на міжнародній арені. У 1883 р. укладено Паризьку конвенцію з охорони

промислової  власності,  яка  визначила  принципи  правової  охорони  марок  в

країнах – членах Паризького союзу. У 1891 р. укладено Мадридську угоду про

міжнародну  реєстрацію  знаків,  яка  встановила  процедуру  здобуття  правової

охорони торговельної марки відразу в декількох країнах.

2.  Торговельною  маркою  визначено  будь–яке  позначення  або  будь–яку

комбінацію  позначень,  які  придатні  для  вирізнення  товарів  (послуг),  що

виробляються  (надаються)  однією  особою,  від  товарів  (послуг),  що

виробляються  (надаються)  іншими  особами.  Такими  позначеннями  можуть

бути,  зокрема,  слова,  літери,  цифри,  зображувальні  елементи,  комбінації

кольорів.  Функціями  торговельних  марок  є  індивідуалізація  вироблюваної

продукції  і  надаваних послуг,  захист їхньої  якості  від  зазіхань,  забезпечення

стійкості попиту, захист інтересів сумлінних виробників і споживачів, реклама

виробів та послуг, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і

послуг в умовах ринкової економіки. Охарактеризовано такі види торговельних

марок: словесні, зображувальні,  об’ємні, нетрадиційні, комбіновані. 

3.  Нормативно–правове  забезпечення  торгової  марки  в  Україні

регулюється Конституцією України,  ЦК, ГК,  Законом України «Про охорону

прав  на  знаки  для  товарів  і  послуг»,  Паризькою  конвенцією  про  охорону
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промислової  власності,  Пoлoженням  прo  Мiжвiдoмчу  кoмiсiю  щoдo

пoгoдження питання правoвoї oхoрoни знакiв для тoварiв i пoслуг, Iнструкцiєю

прo рoзгляд та реєстрацiю дoгoвoру прo передачу права власнoстi на знак для

тoварiв i пoслуг та лiцензiйнoгo дoгoвoру на викoристання знака для тoварiв i

пoслуг та рядом інших нормативно-правових актів.

4.  Досліджено  актуальні  аспекти  правової  охорони  нетрадиційних

торговельних  марок.  Торговельні  марки  класифіковано  на  традиційні  і

нетрадиційні.  Нетрадиційні  торговельні  марки  визначено  як  позначення,  які

мають  певні  особливості  в  порівнянні  зі  словесними  та  зображувальними.

Вони,  в  свою чергу,  бувають візуальні  та  невізуальні.  Візуальні  торговельні

марки  сприймаються  за  допомогою  зору,  однак  мають  певні  особливості  в

порівнянні з ними: об'ємні, світлові, рухомі (динамічні), а також колір як позна-

чення.  Невізуальні  марки сприймаються іншими органами сприйняття:  слух,

запах, смак і дотик. Сюди відносяться звукові, ароматичні, смакові та дотикові

(текстурні)  торговельні  марки.  Згідно  «Положення  про  Державний  реєстр

свідоцтв України на знаки для товарів і послуг», можна зареєструвати наступні

види  торговельних  марок:  словесні,  зображувальні,  об’ємні,  голографічні,

знаки–кольори, звукові та світлові знаки. Такі торговельні знаки, як рух, запах,

смак, матеріал чи вчинок, офіційно реєстрації не підлягають. 

5.  Показано,  що  однією  з  ознак  охороноздатності  нетрадиційних

торговельних марок є те, що вони повинні мати розрізнювальну здатність (не

бути схожими до ступеня змішування з іншими марками) і не бути оманливими.

Відповідно до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності,

не  підлягають  правовій  охороні  торговельні  марки,  які:  є  ідентичними  і

використовуються  на  ідентичних  товарах  або  для  ідентичних  послуг;  не  є

ідентичними, але при цьому споживачі можуть бути введені в оману.В Україні

не  визначено  умови  подання  та  розгляду  заявок  на  голографічні,  рухові,

позиційні,  нюхові,  смакові  знаки  тощо,  відтак,  враховуючи  відсутність

правового врегулювання порядку складання та проведення експертизи заявок

на такі  позначення,  а  також відсутність  відповідних технічних можливостей

реєстрації та оприлюднення інформації щодо зазначених нетрадиційних видів
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знаків, до внесення відповідних змін у законодавство України голографічним,

руховим,  позиційним,  нюховим  та  смаковим  знакам  не  надається  правова

охорона в Україні. У зв’язку з цим заявки на їх реєстрацію не приймаються. 

6. Проаналізовано зарубіжний досвід та визначено шляхи вдосконалення

вітчизняного законодавства з урахуванням законодавства Європейського Союзу

у  зв’язку  з  набуттям  Україною  статусу  асоційованого  члена  ЄС.Україна,

підписавши  Угоду  про  Асоціацію  з  ЄС,  взяла  зобов’язання  імплементувати

європейські стандарти. Імплементація норм глави 9 «Інтелектуальна власність»

розділу  4  Угоди  забезпечить  відповідність  національного  законодавства

європейським  правовим  стандартам  у  сфері  інтелектуальної  власності  та

підвищить  якість  правового  регулювання  у  цій  сфері  в  Україні.  Це  має

забезпечити подібний до європейського рівень правової охорони нетрадиційних

торговельних марок, беручи до уваги правові механізми, що їх застосовують

юрисдикції  провідних  європейських  країн,  та  які  загалом  відповідають

міжнародним стандартам у сфері інтелектуальної власності.  Відповідні зміни

мають бути внесені як до спеціального законодавства у сфері інтелектуальної

власності, так і до книги IV «Право інтелектуальної власності»  ЦК України, з

метою усунення наявних колізій в межах національного законодавства.

7.  Положення  Угоди  про  асоціацію  у  частині  гармонізації  норм  щодо

правової охорони нетрадиційних торговельних марокносять рамковий характер.

Відповідно, їх реалізація вимагає ухвалення необхідних нормативно–правових

актів,  запровадження  відповідних  інституційних  та  правових  механізмів,

проведення  певних  дій  на  міжнародному  та  внутрішньодержавному  рівні,

зокрема у процесі правореалізації. Виходячи з того, що законодавство України

не  встановлює,  яким  вимогам  повинен  відповідати  той  чи  інший  вид

торговельної марки, а лише визначає найбільш поширені з них, що можуть бути

визнані  як  марки,  дисертант  стверджує,  що  детальна  регламентація  в

законодавствіконкретних  припустимих  форм  зовнішнього  вираження  марки

(видів)  є  зайвою.  Пропонуємо  на  рівні  законодавства  вказати,  що  об’єктом

марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які



94

здатні відрізнити товари та послуги одних осіб від товарів та послуг інших осіб

і які мають бути представлені графічно й сприйматись споживачами візуально.

До пропозицій, викладених у роботі, можна віднести такі.

–  оскільки вітчизняне  законодавство  має  розбіжності  з  законодавством

країн ЄС щодо строку невикористання торгової марки, та з метою інтеграції до

ЄС, необхідно внести зміни в ч.4 ст.18 Закону «Про охорону прав на знаки для

товарів  та  послуг».  Зокрема,  словосполучення  «протягом  трьох  років»

замінити  на  словосполучення  «протягом  п’яти  років».Також,  у  статті  197

Угоди йде мова про встановлення санкцій, якщо відсутні належні причини для

невикористання, на відмінну від Закону. Тобто, Угода встановлює жорсткіші

вимоги щодо дострокового припинення прав на торгову марку.Формулювання

«часткова  відмова  в  реєстрації»,  «анулювання  або  визнання  недійсною

реєстрацію» є новелою, яку слід впровадити в українське законодавство;

– запропоновано низку правил, яких слід дотримуватись при використанні

торговельної марки для запобігання перетворенню марки в родове позначення

товару.По-перше, торговельну марку слід застосовувати тільки в сукупності з

родовим  найменуванням  товару.  По-друге,  правоволоділець  марки  завжди

повинен використовувати спеціальне маркування, яке б вказувало на те, що це

зареєстрована торговельна марка. Причому маркування доцільно доповнювати

спеціальною відміткою (в розгорнутому або у скороченому вигляді) про те, що

ця  торговельна  марка  є  об’єктом  виключного  права.  Таке  маркування  зі

спеціальною відміткою доцільно як наносити на товари, упаковку, етикетки, так

і відображати в товаросупроводжувальних документах, в рекламних матеріалах

і в різних публікаціях;

–  правова  охорона  торговельних  марокв  Україні  має  здійснюватися  з

урахуванням  положень  як  Угоди  про  асоціацію,  так  і  Угоди  ТРІПС,  в  якій

закріплено  міжнародні  стандарти  захисту  прав  інтелектуальної  власності.  У

частині правової охорони торговельних марок, поряд із визнанням визначених

міжнародних  стандартів,  потрібно  гармонізувати  положення  національних

нормативно–правових актів у цій сфері з приписами актів ЄС, а також визнати

Україною стандартів правової охорони торговельних марок ЄС. 
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