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Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. У зв’язку з активним зростанням ринку товарів та послуг в Україні, торговельного обороту, активізації конкуренції між виробниками особливого значення набуває охорона позначень, якими послуговуються фізичні та юридичні особи під час здійснення комерційної діяльності. Норми, що забезпечують охорону комерційних найменувань, торговельних марок та географічних зазначень становлять окремий інститут права інтелектуальної власності, що останнім часом активно розвивається в Україні. 

Особливо актуальним для України в контексті проголошеного Законом України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики» від 01.07.2010 р. курсу на інтеграцію нашої держави в європейський правовий простір є приведення національного законодавства до вимог права Європейського Союзу. Важливою правовою підставою для цього стала підписана та ратифікована Угода про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС від 16 червня 1994 р., а також Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу».
Незважаючи на те, що відповідна робота стосовно комерційних позначень Україною проводиться вже давно, залишається невтіленим цілий ряд вимог. Інколи вказана адаптація носить формальний характер, являє собою звичайну «імплантацію» норм ЄС без їх належного наукового вивчення, системного аналізу тенденцій їх інтерпретації у країнах ЄС. З огляду на це важливим є дослідження правової системи Польщі – держави-сусіда, економічного та політичного партнера України. Подібність правових систем України та Польщі, спільне перебування у «соціалістичному таборі», поставили низку схожих проблем, з якими обидві держави зіштовхнулися при розбудові ринкових засад економіки. Відносно новим для обох держав став і інститут комерційних позначень у праві інтелектуальної власності. Республіка Польща до і після вступу у ЄС цілеспрямовано адаптовувала своє законодавство про комерційні позначення до вимог Співтовариства, тому переваги та недоліки відповідного правового досвіду можуть бути враховані законодавцем України. 

Теоретичною основою наукового дослідження стали наукові праці фахівців з цивільного права та питань охорони інтелектуальної власності, таких як Ю. Л. Бошицький, О. Б. Бутнік-Сіверський, М. К. Галянтич, С. Г. Гордієнко, В. А. Дозорцев, В. В. Луць, О. П. Орлюк, М. В. Паладій, О. А. Підопригора, О. О. Підопригора, Р. О. Стефанчук, О. Д. Святоцький, С. А. Сударіков, М. О. Федотов, Я. М. Шевченко, Р. Б. Шишка та ін. Безпосередньо питанню цивільно-правової охорони комерційних позначень присвятили свої праці такі вітчизняні вчені, як Г. О. Андрощук, М. І. Архипова, Л. Й. Глухівський, Т. С. Демченко, О. Ф. Дорошенко, Я. О. Іолкін, С. І. Іщук, Ю. М. Капіца, О. Ю. Кашинцева, А. О. Кодинець, І. Ю. Кожарська, О. В. Кохановська, І. В. Кривошеїна, В. М. Крижна, Н. С. Кузнєцова, П. Ф. Немеш, О. А. Рассомахіна, Л. Д. Романадзе та ін.
Серед представників польської юридичної науки проблеми охорони торговельних марок, географічних зазначень та комерційних найменувань (фірм) досліджували І. Бараньчик, Е. Валішко, В. Влодарчик, Е. Войцешко-Глушко, М. Дю Валь, М. Залуцкі, М. Кемпіньські, Я. Кочановські, К. Крупа, Ю. Мордвілко-Осайда, М. Намисловська, Е. Новінська, У. Промінська, Й. Пєтровська, Й. Й. Сітко, Р. Скубіш, Р. Стефаніцкі, М. Тжебіатовські, А. Тішнер, Е. Цалка, Я. Швая та ін. Також були використані праці російських дослідників таких, як О. О. Городов, С. А. Горленко, С. П. Гришаєв, В. О. Калятін, А. П. Рабець, О. П. Сергєєв, С. Б. Феліцина, інших зарубіжних вчених – О. Грейма, Л. Бентлі, Й. Глюкнера, Г. Еванса, М. Еколс, С. Манзера, Б. О’Коннора.

Проте комплексних порівняльно-правових досліджень цивільно-правової охорони комерційних позначень в Україні та окремо взятій державі-членові ЄС не проводилось, що свідчить про актуальність і важливість обраної для дослідження теми. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації відповідає Пріоритетним напрямкам розвитку правової науки на 2011-2015 рр. Національної академії наук України від 24 вересня 2011 р. № 14-10. Дослідження виконано згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри цивільного права і процесу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в межах теми: «Право інтелектуальної власності в Україні та її місце в соціально-економічному розвитку суспільства». У рамках цього напряму дисертант дослідив цивільно-правову охорону комерційних позначень в Україні та Республіці Польща в порівняльно-правовому аспекті.

Мета і задачі дослідження. Мета наукової роботи – розробка теоретичних засад цивільно-правової охорони комерційних позначень в Україні, формулювання теоретичних висновків та внесення практичних пропозицій для її удосконалення на основі відповідного правового досвіду Республіки Польща, насамперед у частині гармонізації її законодавства з вимогами права ЄС. 

У зв’язку з цим та з урахуванням відповідного стану роботи з адаптації норм цивільного права України до вимог ЄС поставлено такі задачі:
– з’ясувати поняття комерційних позначень у польській та українській юридичній науці; 

– охарактеризувати нормативно-правові акти України та Республіки Польща, які забезпечують цивільно-правову охорону комерційних позначень; 

– провести порівняльно-правовий аналіз передумов надання цивільно-правової охорони торговельним маркам в Україні та Польщі; 

– визначити місце і роль споживача у забезпеченні цивільно-правової охорони торговельних марок у порівнюваних країнах;

– охарактеризувати суб’єктів прав на торговельні марки в Україні та Польщі, їх правовий статус та окремі аспекти захисту їхніх прав;

– охарактеризувати систему цивільно-правової охорони географічних зазначень, яка склалась у Республіці Польща після приєднання країни до ЄС та порівняти її з вітчизняною;

– визначити особливості правової охорони комерційних найменувань (фірми) у порівнюваних країнах; 

– на основі проведеного порівняльного аналізу охорони комерційних позначень в Україні та Республіці Польща розробити пропозиції стосовно вдосконалення вітчизняного законодавства у цій сфері. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері цивільно-правової охорони комерційних позначень в Україні та Республіці Польща. 

Предмет дослідження – цивільно-правова охорона комерційних позначень в Україні та Республіці Польща, судова та адміністративна практика, юридична доктрина у цій сфері.

Методи дослідження. Об’єкт та предмет дослідження дозволили використовувати філософські, загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Діалектичний метод дозволив розглянути охорону комерційних позначень в єдності їх економічного, соціального змісту та правової форми, за допомогою методу аналізу визначено та розмежовано особливості захисту торговельних марок як об’єктів інтелектуальної власності та як комунікаторів між виробниками та споживачами (підрозділ 2.2); метод синтезу показав необхідність поєднання правових засобів захисту правоволодільців і споживачів з метою забезпечення охорони комерційних позначень (підрозділ 2.3). Порівняльно-правовий метод використано в усіх розділах дисертації. Норми, що стали об’єктом порівняння в обох країнах, були включені до національних законодавств переважно в результаті гармонізації з правом ЄС. У зв’язку з цим у роботі використано як мікропорівняння – щодо однорідного правового інституту в межах законодавств обох країн, так і макропорівняння, – бралась до уваги система права ЄС, яка була контекстом мікропорівняння; формально-юридичний метод дозволив зробити висновок про відсутність в Україні нормативних підстав реалізації принципу відкритого переліку позначень, що можуть реєструватись як торговельні марки та значення вимоги графічного представлення у його забезпеченні (підрозділ 2.1); системно-структурний (структурно-функціональний) метод дозволив запропоновувати структуру рівнів правової охорони географічних зазначень у Республіці Польща, їх взаємодію між собою (підрозділ 3.1); історичний метод дозволив виділити етапи адаптації системи охорони географічних зазначень у Польщі до стандартів ЄС (підрозділ 3.1).
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є першим комплексним порівняльно-правовим дослідженням цивільно-правової охорони торговельних марок, географічних зазначень та комерційних найменувань в Україні та Республіці Польща, де, на основі вивченого польського досвіду, наводиться низка пропозицій, висновків та рекомендацій, що виносяться на захист. Наукову новизну становлять такі основні положення:

Вперше:

1) відштовхуючись від того, що розрізняльна здатність торговельної марки зумовлюється як характером самого позначення, так і особливостями ринку конкретних товарів (послуг), що цим позначенням маркуються, запропоновано її поділяти на абстрактну та конкретну. Абстрактна розрізняльна здатність – це властивість торговельної марки власне як позначення (знака, символу) вирізнятися на фоні будь-якого товару та сприйматися будь-якими особами. Конкретна розрізняльна здатність – це властивість торговельної марки вирізнятися на фоні конкретного позначеного нею товару (послуги) та сприйматися зацікавленими цим товаром (послугою) особами; 
2) доведено, що вимога графічного представлення торговельної марки є оптимальним правовим засобом реалізації принципу відкритого переліку позначень, що можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Автором наведено її визначення, виокремлено функції та запропоновано передбачити цю вимогу у ЦК України та Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

3) обґрунтовано, що споживачі, як адресати торговельних марок, повинні бути безпосередньо наділені можливостями захисту своїх інтересів, зокрема у випадках введення їх в оману фальсифікованими позначеннями. У зв’язку з цим запропоновано передбачити у Законі України «Про захист прав споживачів» поняття «пересічного споживача» як особи, що є добре поінформованою, уважною та спостережливою при виборі та купівлі відповідного товару (послуги) та закріпити за ним правові засоби припинення нечесних ринкових практик з використанням торговельних марок та інших комерційних позначень;

4) запропоновано увести до національного законодавства на рівні з добре відомими знаками нормативну категорію торговельних марок (знаків) з доброю репутацією. Для визнання позначення знаком з доброю репутацією необхідно довести його високу якість шляхом наведення відповідних свідоцтв якості, результатів успішної участі на виставках товарів, ярмарках, інших відзнак товарів. Наявність категорії знаків з доброю репутацією надасть альтернативу для національних виробників: або інвестувати кошти у якість товару, добиваючись визнання позначення знаком з доброю репутацією, або зосереджуватися на його промоції, інтенсивній рекламі з метою визнання добре відомим знаком;
5) з метою оптимізації правової охорони географічних зазначень запропоновано змінити правовий статус суб’єктів його реєстрації, передбачивши за ними право надавати підтвердження відповідності продукції суб’єкта використання описові властивостей товару та способів його виготовлення (на підставі цього підтвердження Державна служба інтелектуальної власності повинна надавати свідоцтво про право користування), а також право змінювати опис властивостей, якостей та інших характеристик товару; 

6) для забезпечення інтересів виробників – добросовісних користувачів географічними зазначеннями, запропоновано передбачити у ЦК України та Законі України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» норму про право попереднього користувача географічним зазначенням, відповідно до якої особа-виробник, яка раніше добросовісно проводила свою діяльність на визначеному географічному місці і її товари не відповідають умовам опису властивостей та способу (методики) виготовлення товарів зареєстрованого іншими особами географічного зазначення, зберігає право використання цього географічного зазначення протягом року після такої реєстрації.
Удосконалено: 

7) визначення комерційних позначень, які запропоновано розуміти як знаки (символи), що використовуються у сфері комерційних відносин, повинні у доступний і правдивий спосіб передавати інформацію про позначуваний ними предмет (суб’єкта комерційної діяльності, продукцію, роботи, послуги) з метою забезпечення можливості його достатнього відрізнення від інших таких предметів. 
Набули подальшого розвитку: 

8) положення стосовно можливості набуття права на торговельну марку незалежно від наявності у особи статусу суб’єкта комерційної діяльності; 

9) положення щодо необхідності закріплення за суб’єктом права інтелектуальної власності на торговельну марку обов’язку використовувати її у дійсний (фактичний) спосіб, який передбачає введення позначеного торговельною маркою товару в торговий оборот з метою продажу невизначеному колу покупців; 
10) пропозиція, що комерційне найменування у цивільному законодавстві України необхідно визначити як ім’я та прізвище фізичної особи-підприємця та одержане внаслідок її створення найменування юридичної особи, під якими вони здійснюють комерційну діяльність. У зв’язку з цим також необхідно увести до цивільного законодавства такий об’єкт права інтелектуальної власності, як назва (найменування) єдиного майнового комплексу (підприємства) як позначення, що індивідуалізує відповідний об’єкт цивільного права та може відчужуватись разом з ним. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання висновків роботи у таких сферах:

– правотворчій діяльності: висновки та пропозиції, зроблені в результаті проведення наукового дослідження, спрямовані на вдосконалення чинного законодавства України про комерційні позначення та його гармонізацію із правом ЄС у цій сфері. Автором запропоновано низку змін до Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», Закону України «Про захист прав споживачів»; 

– науково-дослідній сфері: матеріали дослідження спираються на нові теоретичні розробки польських фахівців права промислової власності, актуальну польську судову та адміністративну практику та можуть бути використані при подальших наукових розробках; 

– навчальній діяльності: основні теоретичні положення, рекомендації стосовно вдосконалення цивільного законодавства, що висвітлені в дисертації, використовуються в навчальному процесі під час проведення лекцій, семінарських та практичних занять зі спецкурсу «Право інтелектуальної власності» у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (акт впровадження № 3/4666 від 20.11.2012 р.). Теоретичні результати дослідження можуть бути застосовані при підготовці підручників, навчальних посібників, для вдосконалення програм навчальних дисциплін «Цивільне право», «Право інтелектуальної власності».
Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки наукового дослідження доповідались автором на міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми правової системи України» (м. Київ, 28 жовтня 2010 р.), міжнародній науковій конференції «Procedury parlamentarne związane z integracią europieskiej» (м. Люблін, Республіка Польща, 3–4 березня 2011 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Луцьк, 23–24 березня 2012 р.), міжнародній науковій конференції «Компаративістські читання» (Львів, 27–29 квітня 2012 р.). 
Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено в одинадцяти публікаціях, з них сім – у наукових фахових виданнях України, одна публікація у науковому виданні Республіки Польща і три у збірниках тез наукових конференцій.
Структура дисертації. Робота складається з переліку умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, що включають десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації становить 204 сторінки, з них список використаних джерел (195 найменувань) на 21 сторінці та додаток на одній сторінці. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження,  вказуються його мета і задачі, об’єкт і предмет, методи наукового дослідження, визначаються наукова новизна та практичне значення одержаних результатів.

Розділ 1 «Теоретичні засади цивільно-правової охорони комерційних позначень в Україні та Республіці Польща» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття комерційних позначень та їх характеристика» проаналізовано інститут комерційних позначень як сукупності норм, що забезпечують охорону трьох об’єктів права інтелектуальної власності, – комерційних найменувань, торговельних марок та географічних зазначень, термінологічні підходи стосовно назви вказаного інституту. Обґрунтовано доцільність використання терміна «комерційні позначення» та наведено його авторське визначення. Проведено характеристику охорони окремих комерційних позначень в історичному контексті, окреслено основні напрямки порівняльного дослідження стосовно кожного об’єкта у контексті гармонізації законодавства України з вимогами ЄС. 

У підрозділі 1.2 «Порівняльна характеристика цивільного законодавства України та Польщі про охорону комерційних позначень» охарактеризовано дворівневу систему упорядкування законодавства про інтелектуальну власність загалом і про комерційні позначення зокрема в Україні (ЦК України та спеціальними законами) та однорівневу у Польщі (комплексним законодавчим актом «право промислової власності»). Встановлено, що польський підхід має певні переваги, зокрема: 1) не призводить до конкуренції законів та дозволяє закріпити в одному акті норми різної галузевої приналежності; 2) краще піддається змінам, що особливо актуально під час проведення законотворчої роботи із гармонізації нормативно-правових актів України з правом ЄС. Автором запропоновано розглянути можливість прийняття в Україні єдиного акта у сфері права промислової власності, на зразок польського підходу. 
Розділ 2 «Цивільно-правова охорона торговельних марок в Україні та Республіці Польща» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Передумови цивільно-правової охорони торговельних марок в Україні та Польщі» досліджено суть та значення передумов охороноздатності торговельних марок, охарактеризовано окремі їх приклади.

Зокрема проаналізовано передумову абстрактної розрізняльної здатності (інший варіант терміна – здатність розрізнення) торговельної марки та розмежовано її з конкретною розрізняльною здатністю (власне, розрізняльна здатність). Абстрактна розрізняльна здатність передбачає наявність у позначення однозначності, самодостатності та можливості його представлення у графічний спосіб. Доведено, що необхідність запровадження вимоги про графічне представлення у вітчизняне законодавство продиктована не тільки формальною потребою адаптації законодавства до вимог ЄС, а забезпеченням принципу відкритого переліку позначень, що можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Національне законодавство передбачає для окремих типів позначень свій особливий спосіб представлення у заявці (наприклад, для звукових передбачено запис на аудіокасеті, для об’ємних – фотокопія) і не охоплює усі можливі типи позначень (ігноруються, наприклад, запахові, дотикові, смакові, інші нетрадиційні торговельні марки). Автор прийшов до висновку, що універсальний характер вимоги графічного представлення для будь-якого позначення цей принцип забезпечує. 
Окремо досліджено таку передумову охороноздатності звичайної торговельної марки, як її неконфліктність із знаком з доброю репутацією (у вітчизняній юридичній літературі поширені також варіанти його назви як «знаменитий знак» або «реномований знак»). У польському праві як загальновідомі знаки, так і знаки з доброю репутацію однаковою мірою становлять перешкоду для реєстрації ідентичних або подібних до них позначень, якщо ці позначення, маркуючи будь-який товар чи послугу, зашкодять їх розрізняльному характеру, репутації або ж заявки для їхньої реєстрації подаються з явним умислом скористуватися перевагами, які ці знаки одержали на ринку. 

Автором проаналізовано поняття знаків з доброю репутацією, обґрунтовано необхідність уведення цієї нормативної категорії торговельних марок у законодавство України та запропоновано порядок їх визнання такими. Зокрема встановлено, що добра репутація найчастіше набувається у випадках, коли суб’єкт комерційної діяльності діє на перенасиченому однотипними товарами ринку (насамперед, – товари повсякденного вжитку). Одержати конкурентні переваги за таких обставин дозволяє у першу чергу дуже висока, найкраща якість товару. Це стосується в основному національних виробників. Водночас загально-(добре) відомими в Польщі та Україні часто визнаються позначення товарів, що мають переважно імпортне походження. Через відсутність насиченого та конкурентоздатного ринку вони його порівняно легко завоювали, внаслідок чого відповідні позначення товарів набули загальної відомості. У польському праві знаками з доброю репутацією можуть визнаватись зареєстровані торговельні марки, заявлені для реєстрації з оголошеним пріоритетом позначення (у разі їх реєстрації) та загальновідомі знаки. Вони повинні характеризуватися високою привабливістю, репутацією у відповідному секторі пересічних споживачів і фахівців. Відомість, на відміну від загально-(добре) відомих знаків, є їх факультативною ознакою. 

У підрозділі 2.2 «Споживач у цивільно-правовій охороні торговельних марок в Україні та Польщі» автором обґрунтовано тезу, що споживач, як адресат торговельних марок, та його інтереси повинні враховуватися у цивільно-правовій охороні цих комерційних позначень. Проаналізовано концепцію «достатньо поінформованого, спостережливого та розсудливого споживача», що одержав у праві ЄС, а згодом і польському, назву пересічного. Встановлено, що пересічного споживача у системі цивільно-правової охорони торговельних марок можна розглядати і як абстрактну модель (право інтелектуальної власності), і як реального суб’єкта, що може виступати виразником інтересів невизначеного кола пересічних споживачів (конкурентне право). Застосування моделі пересічного споживача у праві інтелектуальної власності дозволяє безпосередньо патентному відомству та суду оцінювати відповідність торговельної марки умовам охороноздатності без проведення спеціальних експертних досліджень. З метою зробити правову охорону цих комерційних позначень оперативнішою та більш охоплюючою, автором запропоновано надати споживачеві, який був введений в оману торговельною маркою чи іншим комерційним позначенням, можливості безпосередньо та в інтересах невизначеного кола споживачів вимагати припинення діяльності з їх використання як виду нечесної ринкової практики. 

У підрозділі 2.3 «Суб’єкти прав на торговельні марки та їх правовий статус в Україні та Польщі» встановлено, що у законодавстві Польщі, на відміну від України, суб’єктний склад права на торговельну марку не конкретизований і визначається сферою використання цього комерційного позначення. Польський підхід, на думку автора, є більш правильним, оскільки визначальним для торговельної марки, як об’єкта інтелектуальної власності, є не спосіб створення (як, наприклад, для твору автором у результаті його творчої, інтелектуальної діяльності, що закономірно вимагає зазначати його, як суб’єкта, у нормах законодавства), а характер і сфера її використання (розрізнення товарів та послуг на ринку). Автор прийшов до висновку, що закріплення переліку суб’єктів права інтелектуальної власності на торговельну марку у ЦК України є недоцільним як з практичної, так і теоретичної точки зору, натомість у законодавстві повинні бути передбачені правові механізми, аби її використання здійснювалось у відповідності до головного призначення. У зв’язку з цим проаналізовано норму польського законодавства про обов’язок дійсного використання торговельної марки та запропоновано передбачити це правило у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Також проаналізовано правовий статус суб’єктів ліцензійного договору в Україні та Польщі. Опираючись на польський досвід, автором запропоновано передбачити норму про припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, якщо внаслідок дії ліцензіара він став вводити в оману споживачів, зокрема стосовно якості позначених товарів. 

У підрозділі 2.4 «Порівняльні аспекту захисту прав на торговельні марки в Україні та Польщі» проведено порівняльний аналіз способів захисту торговельних марок в Україні та Польщі. Зокрема особливу увагу на звернено на відшкодування шкоди. В Україні, як і у Польщі, передбачено альтернативу відшкодування шкоди, завданої внаслідок неправомірного використання торговельної марки: або на загальних підставах, або у вигляді одноразової грошової компенсації. Останній вид в Україні до сьогодні не врегульовано. У польському праві згадана компенсація розглядається як фікція ліцензійного договору, що його мав би укласти з потерпілим порушник, причому її сума встановлюється судом з урахуванням раніше укладених правоволодільцем ліцензійних договорів, вказаної у них суми договору, обсягів обороту його продукції тощо. Зроблено висновок, що подальшого розвитку та удосконалення потребує саме механізм відшкодування на загальних підставах, оскільки: по-перше, обираючи «фікцію ліцензійного договору» чи іншу форму компенсації, як альтернативу, доводиться жертвувати можливістю відшкодувати дійсну шкоду; по-друге, сума компенсації за «фікцією ліцензійного договору» не дорівнює, як правило, навіть розміру втраченої вигоди, яка не зводиться тільки до суми виплат за ліцензійними договорами, що їх міг би укласти потерпілий з правопорушником, а є ширшою. 
Розділ 3 «Географічне зазначення як об’єкт цивільно-правової охорони в Україні та Республіці Польща» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Порівняльна характеристика системи правової охорони географічних зазначень в Україні та Польщі» охарактеризовано етапи охорони географічних зазначень у Республіці Польща до і після вступу країни у ЄС. Встановлено, що після вступу до ЄС охорона цього об’єкта на території країни має диференційований характер та забезпечується як актами національного законодавства, так і актами ЄС прямої дії – Регламентами. Автором запропоновано розглядати правову охорону географічних зазначень у цій країні як систему, що складається з трьох рівнів: національного (забезпечується нормами національного законодавства і стосується географічних зазначень промислових товарів), союзного (забезпечується Регламентами ЄС та стосується географічних зазначень вин, сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів) та змішаного (стосується географічних зазначень спиртних напоїв, щодо яких передбачено можливість вибору національної або союзної охорони).

Виходячи з того, що зазначення мінеральних природних та джерельних вод у країнах ЄС охороняються як прості географічні зазначення, а географічні зазначення промислових товарів у Польщі відсутні, національний рівень охорони у цій країні з 2004 р. фактично не діє. Доведено, що у контексті гармонізації законодавства України з нормами права ЄС, національну охорону географічних зазначень необхідно розглядати як таку, що носить підготовчий характер і вона повинна у першу чергу забезпечувати охорону тих географічних зазначень, які б у перспективі могли набувати загальносоюзної. Ураховуючи успішний досвід реєстрації зазначень сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів у Польщі спочатку на національному рівні, а потім на рівні ЄС (у тексті дисертації наводяться відповідні дані), автором обґрунтовано доцільність запозичення польського підходу національної охорони географічних зазначень. Зокрема запропоновано спростити процедуру реєстрації географічного зазначення, виключивши норму про необхідність обов’язкового одержання висновку уповноважених державних органів про залежність властивостей товару від місця його походження як умови реєстрації. Автором обґрунтовано тезу про те, що цей висновок доцільно вимагати лише за наявності заперечень проти реєстрації географічного зазначення з боку інших виробників. Запропоновано також збільшити роль суб’єктів реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару в його охороні через закріплення за ними низки немайнових прав організаційного характеру (право надавати підтвердження відповідності продукції виробника, який бажає використовувати зареєстроване кваліфіковане зазначення походження, вимогам опису властивостей товару та методики його виготовлення, інших прав). 

Автором також зроблено висновок, що реєстрація географічного зазначення не повинна бути перешкодою для подальшого використання зазначення місця походження товару виробниками, які там раніше добросовісно діяли, у зв’язку з чим запропоновано передбачити у цивільному законодавстві норму про право попереднього використання географічного зазначення. 

У підрозділі 3.2 «Правова охорона окремих видів географічних зазначень на території Республіки Польща у контексті її членства у Європейському Союзі» проаналізовано охорону географічних зазначень з союзним та змішаним рівнями охорони. На прикладі Польщі виділено наступні складові національної частини союзної охорони: 1) національна частина союзної реєстраційної процедури; 2) режим тимчасової національної охорони географічного зазначення, що діє включно до дати надання йому загальносоюзної охорони; 3) контроль за специфікацією; 4) захист нормами національного права зареєстрованих у Європейській Комісії географічних зазначень. З урахуванням європейського досвіду, також обґрунтовано доцільність залишення в національному законодавстві поділу кваліфікованого зазначення походження на назву місця походження та географічне зазначення походження. 
Розділ 4 «Цивільно-правова охорона комерційного найменування (фірми) в Україні та Республіці Польща» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Право на комерційне найменування (фірму) в Україні та Польщі» охарактеризовано право на фірму у Польщі та на комерційне найменування в Україні. Встановлено, що у Польщі фірма за західноєвропейською традицією не відділяється від найменування суб’єкта комерційної діяльності, має немайновий характер, а право на фірму є необоротоздатним. Автором, спираючись на відповідний польський досвід охорони цього об’єкта інтелектуальної власності, обґрунтовано доцільність визначення комерційного найменування як найменування юридичної особи, одержаного нею під час створення, а також імені фізичної особи-підприємця, за допомогою яких ті індивідуалізують себе при здійсненні комерційної діяльності. Хоч найменування юридичної особи і вноситься до реєстру під час її створення, таку реєстрацію не варто у цьому випадку розглядати як підставу виникнення права на комерційне найменування. За польським законодавством умовою охороноздатності фірми є її здатність достатньо вирізнятися з-поміж інших фірм, які фактично використовуються на тому самому ринку товарів (послуг), а це означає, що відповідний орган не уповноважений відмовити в реєстрації навіть ідентичної до вже зареєстрованої фірми лише на підставі наявності відповідного запису у реєстрі. Також розглянуто та запропоновано передбачити у законодавстві України окремий об’єкт інтелектуальної власності – найменування цілісного майнового комплексу (підприємства), право на яке може бути оборотоздатним та відчужуватися разом із підприємством.

У підрозділі 4.2 «Захист прав на комерційне найменування (фірму) в Україні та Польщі» розглянуто способи захисту прав на фірму в Польщі та проведено їх порівняння з вітчизняними. Доведено, що істотне значення в охороні комерційних найменувань мають засоби захисту інформаційного характеру. На прикладі Польщі розглядається такий спосіб як публікація оголошення про порушення права на фірму у засобах масової інформації за рішенням суду. Запропоновано, щоб при застосуванні цього способу захисту та публікації змісту відповідного оголошення судами враховувалось: наявність/відсутність вини порушника, час, що пройшов з моменту вчинення правопорушення, а також доступність доведення до відома споживачів та інших суб’єктів ринку правової підстави цього оголошення. 

ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає у розв’язанні комплексу теоретичних і практичних проблем, пов’язаних із цивільно-правовою охороною комерційних позначень в Україні та Польщі, з урахуванням її правового досвіду як держави-члена ЄС. 

1. Гармонізація норм інституту комерційних позначень з нормами права ЄС в Україні має незавершений характер, тлумачення та застосування окремих імплементованих норм не враховує практики органів Європейського Співтовариства, передусім Європейського Суду Справедливості, залишаються не втіленими низка необхідних положень актів вторинного права ЄС стосовно охорони торговельних марок та географічних зазначень. Для вирішення цієї проблеми запропоновано низку змін до чинного законодавства України: Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», Закону України «Про захист прав споживачів». 

2. Розрізняльну здатність торговельної марки, виходячи з природи цього об’єкта інтелектуальної власності, запропоновано поділяти на абстрактну та конкретну. Абстрактна розрізняльна здатність – це придатність заявленої для реєстрації торговельної марки вирізнятися та сприйматися будь-якими особами, відповідаючи при цьому вимогам однозначності (здатності сприйматись та запам’ятовуватися у свідомості невизначеного кола осіб через єдиний акт пізнання), самодостатності (бути функціонально незалежною від товару) та можливості бути представленою у графічний спосіб. Конкретна розрізняльна здатність – це властивість торговельної марки вирізнятися на фоні позначеного нею конкретного товару (послуги) та сприйматися зацікавленими цим товаром (послугою) особами (пересічними споживачами). 
У зв’язку з вище наведеним запропоновано окремо передбачити вимогу абстрактної розрізняльної здатності у переліку передумов одержання правової охорони знаком для товарів і послуг та внести зміни у ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зазначивши, що не може мати правову охорону позначення, яке: «не може бути знаком для товарів і послуг».

3. Для забезпечення принципу відкритого переліку позначень, що можуть бути зареєстровані як торговельні марки, необхідним є впровадження вимоги графічного представлення торговельної марки. Можливість графічного представлення – це придатність заявленого для реєстрації як торговельної марки (знака для товарів і послуг) позначення передаватись на письмі за допомогою ліній, фігур, інших графічних знаків або в іншій формі, за умови відповідності такого представлення вимогам ясності, конкретності, повноти, зрозумілості, легкодоступності, тривалості та об’єктивності представлення. На підставі цього запропоновано:
а) виокремити функції графічного представлення: індивідуалізуючу – дозволяє відокремити позначення від товару, який воно позначає при поданні його для реєстрації (що важливо для нетрадиційних торговельних марок – дотикових, запахових, об’ємних, що фізично невіддільні від товару); визначення меж виключного права – чіткий опис, наприклад, нетрадиційного позначення дозволяє окреслити межі його правової охорони; інформаційну – розміщення доступного представлення торговельної марки у реєстрі дозволяє адекватно її сприймати заінтересованими особами; 

б) внести зміни у ст. 492 ЦК України, передбачивши, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення, що може бути представлене у графічний спосіб.

4. З метою більш широкого забезпечення інтересів національних товаровиробників та споживачів необхідно поряд із добре відомими знаками передбачити у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» нормативну категорію торговельних марок (знаків) з доброю репутацією та закріпити за ними той самий обсяг правової охорони. Торговельна марка (знак) з доброю репутацією – це зареєстрована звичайна торговельна марка, подане для реєстрації позначення з оголошеним пріоритетом (у разі його реєстрації), або добре відомий знак для товарів і послуг, які характеризуються високою якістю, привабливістю, відомі серед значної частини споживачів внаслідок сформованого в їхній свідомості переконання, що позначуваний цим знаком товар наділений відмінними якістю та іншими властивостями. У зв’язку з цим запропоновано:

а) у ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачити можливість набуття охорони для знака з доброю репутацією.  
б) передбачити порядок визнання позначення знаком з доброю репутацією. Для цього запропоновано, щоб Апеляційна палата Державної служби інтелектуальної власності України встановлювала наявність у позначання високої репутації, підтвердженою відповідними відзнаками переможця, іншими документами про успішну участь на виставках товарів, ярмарках. Доцільно встановити вимогу про необхідність участі виробника у цих заходах по великих містах України (наприклад, Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Львові). Відомість могла б доводитись кількісними даними про відвідуваність цих ярмарків, виставок, торгів зацікавленим населенням (як фахівцями певних галузей торгівлі, промисловості, так і пересічними споживачами), а також інтенсивністю реклами.
5. Для забезпечення реалізації головного призначення торговельної марки – розрізнення товарів і послуг на ринку, запропоновано передбачити обов’язок власника свідоцтва використовувати знак для товарів і послуг у дійсний спосіб, під яким треба розуміти необхідність введення знака для товарів і послуг в оборот разом з позначуваним ним товаром з метою продажу невизначеному колу покупців. З цією метою запропоновано внести зміни до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», передбачивши там, що у випадку, якщо знак не використовується в Україні у дійсний спосіб протягом 3 років, дія свідоцтва на нього має бути припинена. 

6.  Споживача у цивільно-правовій охороні торговельних марок слід розглядати не як «мовчазного» адресата цих позначень, а як активного суб’єкта, що може безпосередньо та в інтересах невизначеного кола споживачів сприяти її забезпеченню. У зв’язку з цим запропоновано: 

а) у ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів», де наводиться визначення основних понять, увести окремий пункт: «22)1 пересічний споживач – це фізична особа, що є достатньо поінформованою, уважною та спостережливою при виборі та купівлі відповідного товару (послуги) і її віднесення до групи пересічних споживачів проводиться з урахуванням відповідних суспільних, культурних та мовних чинників»; 

б) у ст. 19 вказаного нормативного акта передбачити способи захисту пересічних споживачів від нечесних ринкових практик (які можуть проявлятись як використання комерційних позначень, що вводять в оману споживачів), які вони можуть використовувати безпосередньо та в інтересах невизначеного кола споживачів: припинення нечесної ринкової практики, усунення наслідків нечесної ринкової практики, публікацію судового рішення про факт нечесної ринкової практики.

7. З метою оптимізації правової охорони географічних зазначень у Законі «Про охорону прав на зазначення походження товарів» запропоновано передбачити за суб’єктами права на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження такі немайнові права організаційного характеру: 1) право надавати підтвердження відповідності продукції виробника, що бажає одержати свідоцтво на право користування вимогам опису властивостей товару та методики його виготовлення; 2) право змінювати опис продукції та умови її виготовлення, географічні межі виробництва, складники. 
8. Запропоновано передбачити у ЦК України та Законі України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» право попереднього користувача географічним зазначенням, відповідно до якого особа-виробник, яка раніше добросовісно проводила свою діяльність на визначеному географічному місці, а її товари не відповідають умовам опису властивостей, методики виготовлення уже зареєстрованого іншими особами географічного зазначення, зберігає право використання географічного зазначення протягом року після такої реєстрації.
9. Обґрунтовано, що комерційне найменування у цивільному законодавстві України доцільно визначати як найменування юридичної особи, одержане нею під час створення, під яким вона виступає у комерційних відносинах, а також ім’я фізичної особи-підприємця. У зв’язку з цим також необхідно передбачити у Цивільному кодексі України окрему категорію права інтелектуальної власності – найменування цілісного майнового комплексу (підприємства), яке, на відміну від комерційного найменування, яке пропонується зробити необоротоздатним, може підлягати відчуженню разом з підприємством. 
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Анотація

Савич С. С. Цивільно-правова охорона комерційних позначень за законодавством України та Республіки Польща (порівняльно-правовий аспект). – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2013.

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, в якій проводиться комплексний порівняльно-правовий аналіз цивільно-правової охорони комерційних позначень в Україні та Польщі. Охарактеризовано нормативні акти України та Польщі у сфері охорони комерційних позначень, акти вторинного права ЄС. Наведено судову та адміністративну практику порівнюваних країн, практику Суду Справедливості ЄС. У роботі на польському прикладі проаналізовано окремі передумови охороноздатності торговельної марки, не втілені у вітчизняному законодавстві, але необхідні для гармонізації з правом ЄС, правовий статус суб’єктів, особливості захисту. Проаналізовано охорону географічних зазначень у Польщі після її приєднання до ЄС. Проаналізовано поняття комерційного найменування (фірми) в Україні та Польщі. Автором наведено низку пропозицій до чинного законодавства України: Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», Закону України «Про захист прав споживачів» та ін.  
Ключові слова: комерційні позначення, торговельна марка, географічне зазначення, комерційне найменування, фірма, пересічний споживач, абстрактна розрізняльна здатність, конкретна розрізняльна здатність, знаки з доброю репутацією.

АННОТАЦИЯ

Савич С. С. Гражданско-правовая охрана коммерческих обозначений по законодательству Украины и Республики Польша (сравнительно-правовой аспект). – На правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право, международное частное право. – Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2013.
Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, в которой проводится комплексный сравнительно-правовой анализ гражданско-правовой охраны коммерческих обозначений в Украине и Польше. Охарактеризованы нормативные акты Украины и Польши в сфере охраны коммерческих обозначений, акты вторичного права ЕС. Приведена судебная и административная практика сравниваемых стран, практика Суда Справедливости ЕС. В работе на польском примере проанализированы отдельные предпосылки охраноспособности торговой марки, не воплощенные в отечественном законодательстве, но необходимые для гармонизации с правом ЕС, правовой статус субъектов прав на торговые марки, особенности их защиты. Проанализирована также охрана географических указаний в Польше после ее присоединения к ЕС. Охарактеризировано также понятие коммерческого наименования (фирмы) в Украине и Польше. Автором предложено ряд изменений к действующему законодательству Украины: Гражданскому кодексу Украины, Закону Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», Закону Украины «Об охране прав на указания происхождения товаров», Закону Украины «О защите прав потребителей» и др.
В частности предложено различительную способность торговой марки, исходя из природы этого объекта интеллектуальной собственности, предложено разделять на абстрактную или конкретную. Абстрактная различительная способность – это пригодность заявленной для регистрации торговой марки именно как обозначения (знака, символа) отличаться и восприниматься любыми лицами, отвечая при этом требованиям однозначности (способности восприниматься и запоминаться в сознании неопределенного круга лиц через единый акт познания), самодостаточности (быть функционально независимой от товара) и возможности быть представленной в графический способ. Конкретная различительная способность – это свойство торговой марки отличаться уже в составе корпуса (обозначение и обозначен им конкретный товар (услуга) и восприниматься заинтересованными этим товаром (услугой) лицами (рядовыми потребителями).

Обосновано, что потребители, как адресаты торговых марок, должны быть непосредственно наделены возможностями защиты своих интересов, в частности в случаях введения их в заблуждение фальсифицированными обозначениями. В связи с этим предлагается предусмотреть в Законе Украины «О защите прав потребителей» понятие «рядового потребителя» как лица, что является хорошо поинформированным, внимательным и наблюдательным при выборе и покупке соответствующего товара (услуги) и закрепить за ним правовые средства прекращения нечестных рыночных практик с использованием торговых марок и других коммерческих обозначений.

Предложено закрепить в национальном законодательстве такую нормативную категорию торговых марок, как марки (знаки) с хорошей репутацией. Для признания обозначения знаком с хорошей репутацией необходимо доказать его высокое качество путем наведения соответствующих свидетельств качества, результатов успешного участия на выставках товаров, ярмарках, других отличий товаров. Наличие категории знаков с хорошей репутацией в украинском законодательстве предоставит альтернативу для национальных производителей: либо инвестировать свои средства в повышение качества товара, добиваясь признания обозначения знаком с хорошей репутацией, либо сосредотачиваться исключительно на его промоции, интенсивной рекламе с целью признания общеизвестным знаком.

Обосновано необходимость закрепить в Гражданском кодексе Украины право предыдущего пользователя географическим указанием, согласно которому если лицо-производитель ранее добросовестно проводило свою деятельность в определенном географическом месте, а ее товары не соответствуют условиям описания свойств, методики изготовления товаров уже зарегистрированного другими лицами географического указания, сохраняет право использования географического указания в течение года после такой регистрации. 

Ключевые слова: коммерческие обозначения, торговая марка, географическое указание, коммерческое наименование, фирма, рядовой потребитель, абстрактная различительная способность, конкретная различительная способность, знак с хорошей репутацией.
SUMMARY

Savych S. S. Civil law protection of commercial indications on the basis of legislation of Ukraine and Republic of Poland (comparative legal aspect). – On the right of manuscript

Thesis for the degree of Candidate of Legal sciences on the speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law. – Institute of State and Law named after V. M. Koretskiy of NAS of Ukraine, Kyiv, 2013.

The thesis is a self-completed academic work, which is carried out a comprehensive comparative legal analysis of the civil law protection of commercial indications in Ukraine and Poland. Legal acts of Ukraine and Poland in the field of commercial indications, acts of secondary EU law had been characterized. The judicial and administrative practice of the reference countries and the practice of the European Court of Justice were presented. In the Polish example analyzed separate preconditions of trademark’s protectability, not embodied in domestic legislation, but which are necessary for the harmonization with the EU law, the legal status of the subjects of trademark rights, their protection. The author highlighted the protection of geographical indications in Poland after its accession to the EU. Also analyzes the concept of the commercial name (firm) in Ukraine and Poland. The author proposed a number of changes to the current legislation of Ukraine.
Key words: commercial indications, trade mark, geographical indications, trade name, firm, the average consumer, abstract distinctiveness, specific distinctiveness, marks with a good reputation.
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