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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Однією з основних умов інтеграції України до міжнародного співтовариства як рівноправного суб'єкта є відповідність її національного законодавства загальноприйнятим міжнародним вимогам та стандартам. На даному етапі пріоритетні напрямки вдосконалення вітчизняного законодавства з метою його гармонізації з міжнародно-правовими нормами визначені на законодавчому рівні і зумовлені прагненням України вступити до Європейського Союзу та Світової організації торгівлі. До таких пріоритетних сфер віднесено і законодавство про охорону об'єктів інтелектуальної власності, в тому числі знаків для товарів і послуг (товарних знаків). З огляду на зобов'язання, взяті Україною за відповідними міжнародними договорами та угодами, гармонізація вітчизняного законодавства про охорону товарних знаків з міжнародно-правовими нормами, на думку автора, має проводитись в трьох напрямках. 

Передусім необхідно переглянути правові положення тих угод, які стали частиною законодавства України. Йдеться насамперед про Паризьку конвенцію про охорону промислової власності 1883 р. Незважаючи на те, що основні норми цього міжнародного документа знайшли своє відображення в законодавстві України, деякі важливі правові питання, вирішення яких залишено Конвенцією на розсуд держав-учасниць, як і раніше, залишаються неврегульованими.

Іншим важливим напрямком вдосконалення вітчизняного законодавства про товарні знаки є його гармонізація з правом Європейського Співтовариства (ЄС), зокрема, з нормами Директиви Ради ЄС по зближенню законодавств держав-членів ЄС про товарні знаки 1988 р. (далі – Директива ЄС про товарні знаки). Необхідність зближення законодавства України з європейським правом обумовлена зобов'язаннями, що передбачені Угодою про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами. 

Система правової охорони товарних знаків в Україні потребує вдосконалення також у зв'язку з наміром нашої держави набути членства у Світовій організації торгівлі (СОТ), яка висуває певні вимоги до країн, що прагнуть стати її членами. Зокрема, для участі у СОТ Україна повинна привести своє законодавство у відповідність до норм Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) 1993 р., яка є одним з основних правових документів цієї організації. Без запровадження чітких заходів щодо виконання Угоди TRIPS Україна не зможе претендувати на членство у СОТ, що, в свою чергу, гальмуватиме процес її інтеграції до міжнародного співтовариства.

Робота, спрямована на гармонізацію законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами, значно ускладнюється внаслідок майже повної відсутності в нашій державі теоретичних досліджень та комплексних наукових розробок із зазначеної проблематики. Окремі аспекти правової охорони товарних знаків в Україні розглядались у роботах Г.О. Андрощука, В.О. Жарова, І.Ю. Кожарської, М.В. Паладія, О.А. Підопригори, О.О. Підопригори та інших, а також у дисертаціях О.М. Мельник "Проблеми правової охорони знаків для товарів і послуг в Україні" (Харків, 1999 р.) та О.Ю. Кашинцевої "Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні" (Київ, 2000 р). Однак, на даному етапі в Україні відсутні спеціальні комплексні дослідження, спрямовані на визначення основних шляхів та перспектив гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародними нормами. Це є додатковим аргументом нагальної потреби глибокого наукового осмислення проблемних питань правової охорони товарних знаків в Україні саме з точки зору встановлення факту відповідності чи невідповідності вітчизняного законодавства основним міжнародним стандартам в цій сфері. Отримані в результаті такого дослідження науково-теоретичні висновки та практичні рекомендації сприятимуть виконанню Україною своїх зобов'язань за вказаними вище міжнародними договорами та угодами, що стане підґрунтям для успішного економічного та політичного співробітництва нашої держави з розвинутими країнами світу.

Принципові підходи до визначення загальнотеоретичних аспектів гармонізації законодавства закладені у наукових розробках Л.А. Луць, В.П. Нагребельного, В.Ф. Опришка, Б.М. Топорніна, Ю.С. Шемшученка. Крім цього, теоретичною основою дисертаційного дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених-правознавців з питань загальної теорії цивільного права дореволюційного, радянського та сучасного періоду, а також наукові розробки українських та іноземних дослідників в сфері правової охорони інтелектуальної власності в цілому та її окремих об'єктів, зокрема, товарних знаків. Істотне значення для підготовки дисертації мали наукові дослідження М.М. Агаркова, Г.О. Андрощука, І.А. Безклубого, М.І. Брагінського, М.В. Венецької, В.В. Вітрянського, С.О. Горленко, В.П. Грибанова, О.В. Дзери, А.С. Довгерта, Н.С. Кузнєцової, О.С. Іоффе, Л.Л. Кірій, Л.Г. Кравець, О.О. Красавчикова, П.Г. Меггса, Д.І. Мейєра, В.М. Мельникова, В.В. Орлової, О.А. Підопригори, О.О. Підопригори, Й.О. Покровського, Ю.І. Свядосца, О.С. Сєргєєва, К.І. Скловського, Є.О. Суханова, Ю.К. Толстого, Я.М. Шевченко, Г.Ф. Шершеневича. А також вчених-юристів Франції: Ж. Азема, А.Р. Бертрана, Н. Борен, Ж.-Ж. Бюрста, Ж.-К. Галлу, Ж. Годеме, Ж. Дасса, Е. Жез, Ф.Зенаті, К. Крієф-Вербайєр, Г.Л.Ж. Мазо, І. Марто-Ружу де Бубе, П. Мателі, М.-А. Перо-Морель, П. Руб'є, А. Франсона, Ф. Шабаса, А. Шаванна, Ж. Шмідт-Залєвскі та інших учених. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є складовою частиною планової тематики відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Зокрема, тем науково-дослідних робіт "Роль і значення цивільного права в регулюванні майнових і особистих немайнових відносин в сучасній Україні" та "Проблеми імплементації норм європейського права в галузі промислової власності в законодавство України".

Мета і завдання дослідження. Метою даного дослідження є визначення рівня відповідності законодавства України про товарні знаки загальноприйнятим міжнародним вимогам та стандартам в цій сфері, а також розробка науково-теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо вдосконалення вітчизняної системи правової охорони товарних знаків та гармонізації її основних положень з міжнародними нормами. 

Для досягнення поставленої мети основна увага в дисертації приділена вирішенню наступних завдань:

– дослідження правової природи та основних функцій товарного знака;

– з'ясування сутності права на товарний знак;

– визначення особливостей правової охорони позначень в залежності від форми їх виразу, кола користувачів та ступеня відoмості;

– розкриття змісту основних умов надання правової охорони товарним знакам в міжнародній практиці та законодавстві України;

– вивчення проблемних питань стосовно законодавчого забезпечення набуття, використання, припинення та захисту прав на товарні знаки з огляду на міжнародний та вітчизняний законодавчий і доктринальний досвід, а також судову практику;

– визначення основних напрямків гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами;

– формулювання наукових висновків та пропозицій щодо вдосконалення системи правової охорони товарних знаків в Україні і приведення її у відповідність до міжнародних стандартів та вимог. 

Об'єктом дослідження є цивільно-правові відносини, що складаються з приводу отримання, використання, припинення та захисту прав на товарні знаки в Україні та зарубіжних країнах. 

Предметом дослідження є вітчизняні та зарубіжні наукові розробки з проблем правової охорони товарних знаків, а також відповідні міжнародні договори та угоди, законодавство і судова практика України та іноземних країн з цього питання. 

Методи дослідження. Відповідно до мети і завдань дослідження в роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання правових явищ. Зокрема, в основу дослідження покладено діалектичний метод із системно-структурним підходом до вивчення матеріалу та одержаних в результаті висновків. Використання історичного методу дозволило автору виявити ті зміни, що відбувались в процесі становлення законодавства про товарні знаки в Україні, а, отже, визначитись з основними тенденціями і напрямками його розвитку та вдосконалення в майбутньому. Шляхом застосування порівняльного методу досліджено різноманітні підходи до вирішення одних і тих самих питань у вітчизняному та зарубіжному законодавстві, судовій практиці та юридичній доктрині. За допомогою прийомів формальної логіки (аналіз, синтез, аналогія, узагальнення, індукція, дедукція) виявлено прогалини, неточності і суперечності, що існують на сьогодні в законодавстві України про товарні знаки та вироблено пропозиції щодо вдосконалення чинної нормативно-правової бази з цього питання. Тематика роботи зумовила також необхідність використання в процесі дослідження окремих соціологічних методів. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вона є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням, в якому визначені та теоретично обґрунтовані основні напрями гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами. 

 Відповідно до одержаних в процесі дослідження результатів, автор виносить на захист наступні положення, що містять наукову новизну:

1. Обґрунтовується необхідність запровадження єдиного термінологічного підходу до визначення товарного знаку в законодавстві України, а саме застосування до всіх позначень, за якими товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб, єдиного терміну – знаки для товарів і послуг.

2. Пропонується юридичне визначення колективного та сертифікаційного знаків, а саме:

колективний знак – це позначення, що дозволяє споживачеві ідентифікувати джерело походження маркованого продукту; належність особи, що виробляє товари чи надає послуги, до певного об'єднання; 

сертифікаційний знак – це позначення, яке є юридичною гарантією певного рівня якості, безпеки або екологічної чистоти маркованого ним товару чи послуги.

3. Пропонується визначення товарних знаків з високим ступенем відoмості, які класифікуються на загальновідомі та знамениті. 

Загальновідомий знак – це позначення, відоме дуже широкому колу зацікавлених осіб, які мають відношення до виробництва, торгівлі або використання маркованих ним товарів і послуг, що охороняється незалежно від реєстрації чи використання в країні, де зацікавлені особи звертаються за його захистом. 

Знаменитий знак – це позначення, відоме значній частині широкого загалу населення, що сприймається незалежно від маркованих ним товарів і послуг та охороняється стосовно неоднорідної продукції у випадку, якщо його використання третіми особами здатне призвести до одержання останніми незаконного прибутку від розрізняльного характеру чи високої репутації такого знаку, або послабить його розрізняльний характер, або може спричинити шкоду інтересам власника.

4. Доводиться доцільність забезпечення правової охорони відомих за часів СРСР товарних знаків, які використовувались різними підприємствами однієї галузі для маркування однорідної продукції, виходячи з факту їх добросовісного використання.

5. Пропонується передбачити в законодавстві України про товарні знаки правовий наслідок недобросовісності заявника при подачі ним заявки на реєстрацію знака у вигляді скасування проведеної реєстрації.

6. Зроблено висновок про те, що правове регулювання заборонних можливостей власника товарного знаку у вітчизняному законодавстві не відповідає загальноприйнятим міжнародним стандартам у цій сфері. В зв'язку з цим обґрунтовується необхідність внесення до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" відповідних доповнень щодо:

визначення кола заборонених до використання розрізняльних позначень, а також товарів і послуг, стосовно яких може здійснюватись така заборона;

закріплення переліку дій, вчинення яких може бути заборонено власником товарного знака (такий перелік не повинен носити вичерпного характеру);

встановлення меж здійснення заборонних можливостей власника товарного знака. 

7. До випадків, коли використання товарного знака третьою особою не повинно визнаватись порушенням прав його власника, пропонується віднести: вuчерпання прав власника товарного знака, використання третьою особою власного імені або описових даних, використання чужого товарного знаку в порівняльній рекламі, позбавлення власника права заборони внаслідок пропущення строку для заперечення проти використання належного йому позначення третьою особою (мовчазна згода власника товарного знака на використання належного йому позначення третьою особою).

8. Аргументується необхідність законодавчого визначення доменного імені як нового розрізняльного позначення, що застосовується в мережі Інтернет і дозволяє ідентифікувати суб'єкти господарювання та вирізнити їх товари і послуги з-поміж однорідної продукції.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані в подальших загально-теоретичних дослідженнях проблем правової охорони товарних знаків, вдосконаленні законодавства України про інтелектуальну власність, нормотворчій діяльності відповідних міністерств та відомств, в практиці розгляду судами України спорів щодо товарних знаків, а також у процесі навчання та перепідготовки юридичних кадрів. 

Обґрунтовані висновки щодо вдосконалення вітчизняного законодавства про товарні знаки були направлені до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та Вищого господарського суду України, які дали позитивну оцінку внесеним автором пропозиціям та повідомили, що вони будуть враховані при підготовці проектів змін та доповнень до чинного законодавства про товарні знаки (лист Державного департаменту інтелектуальної власності від 19.08.2002 р. № 16-09/2720), а також при розробці офіційних роз'яснень Вищого господарського суду України щодо практики застосування законодавства про інтелектуальну власність (лист Вищого господарського суду України від 16.08.2002 р. № 3/-2-256).

Апробація результатів дисертації. Одержані в процесі дисертаційного дослідження результати апробовані у виступах на науково-практичних конференціях та семінарах, зокрема, на науково-практичній конференції "Проблеми і перспективи розвитку та реалізації законодавства України" (Київ, 19 квітня 2001 р.), на всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні проблеми цивільного права та практики його застосування у сучасний період" (Хмельницький, 14–15 травня 2002 р.), а також на науково-практичному семінарі "Оцінка майна" (Париж, Франція, 17–21 грудня 2001 р.).

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження викладені автором в дванадцяти наукових публікаціях, з яких десять статей у наукових журналах та збірниках наукових праць (вісім опубліковані у фахових виданнях), одні тези доповіді на конференції та одна стаття в юридичній енциклопедії.

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження, а також особливостями авторського підходу до розробки обраної проблеми. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 214 сторінок, з них 25 сторінок – список використаних джерел з 283 найменувань. 

ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, визначаються об'єкт і предмет, мета та основні завдання дослідження, характеризуються методологічна та науково-теоретична основа роботи, її наукова новизна, теоретичне і практичне значення тощо.

У першому розділі "Загальна правова характеристика товарних знаків" досліджується правова природа та функції товарного знака, розкривається сутність права на товарний знак, а також визначаються особливості правової охорони позначень в залежності від форми їх виразу, кола користувачів та ступеня відомості. 

У підрозділі першому "Поняття, правовий зміст та функції товарного знака" міститься характеристика товарного знака відповідно до чинного законодавства України, аналізується зміст критичних зауважень, висловлених в юридичній літературі стосовно розуміння законодавцем даного поняття, наводяться аргументи на користь збереження існуючого визначення, здійснюється аналіз основних функцій товарного знака.

Досліджується термінологія, що застосовується у вітчизняному законодавстві стосовно товарних знаків. Обґрунтовується висновок про те, що з метою уніфікації термінології в галузі охорони товарних знаків, необхідно привести існуючі нормативні акти у відповідність до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" і застосовувати до всіх позначень, за якими товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб, єдиний термін – знак для товарів і послуг. 

В сучасній юридичній літературі висловлено ряд критичних зауважень стосовно визначення знака, що міститься в Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". З метою запобігання реєстрації позначень фізичними особами без наміру їх використовувати, пропонують обмежити коло суб'єктів, які можуть отримати право на товарний знак, лише юридичними особами та фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності. Таке обмеження суперечить нормам Договору про закони щодо товарних знаків 1994 р., який є частиною законодавства України. В зв'язку з цим, автором запропоновані інші шляхи вирішення цієї проблеми. Зокрема, для запобігання практиці реєстрації знаків, які не будуть використовуватись в господарській діяльності, слід внести до ст.7 згаданого Закону відповідні зміни, які б стосувались заявки на отримання свідоцтва на знак, і включити в перелік документів, з яких складається заявка, також заяву про наміри використовувати заявлене позначення. А до обов'язків, що випливають з свідоцтва, додати також обов'язок власника протягом, наприклад, трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва подати до компетентного органу докази фактичного використання знака. Крім того, запобігти зловживанням з боку осіб, які отримують право власності на те чи інше позначення не з метою його подальшого використання, а в інших цілях, можна також шляхом введення до законодавства правових норм, якими буде передбачено анулювання знака, заявка на реєстрацію якого подана недобросовісно. 

Другий підрозділ "Сутність права на товарний знак" присвячений проблемі визначення правового режиму, який слід поширювати на товарні знаки – правовий режим власності чи виключних прав.

Питання визначення сутності права на товарний знак як безтілесний об'єкт залишається дискусійним в правовій доктрині. Деякі науковці-юристи вважають, що правовий зв'язок між суб'єктом і безтілесним об'єктом за своїми характеристиками не може бути тим самим, що і зв'язок суб'єкта з матеріальною річчю. Іншими словами, на безтілесні об'єкти не може, зокрема, у повному обсязі поширюватись правовий режим власності. В даному випадку мова може йти лише про виключні права певної особи на результати інтелектуальної творчості та засоби індивідуалізації. Аналіз римської правової теорії, а також зарубіжної і вітчизняної доктрини дореволюційного, радянського та сучасного періоду дозволило авторові зробити висновок про те, що право власності є фундаментальним інститутом цивільного права і не може пов'язуватись виключно з матеріальними об'єктами. Об'єктом права власності завжди є майно, тобто будь-які речі, що мають економічну цінність, а, отже, які корисно і можливо привласнити. При цьому тілесність чи безтілесність речі жодним чином не впливає на її здатність бути майном і, відповідно, об'єктом права власності. Найголовнішою ознакою речі, яка здатна перетворити її на об'єкт права власності, є її економічна цінність. Оскільки економічна цінність товарних знаків не викликає сумнівів (яскравим прикладом може бути економічна вартість знаменитих знаків, яка сягає мільйонів доларів), відповідно, не повинно бути сумнівів також щодо їх здатності бути привласненими. Наявність певних законодавчих обмежень правомочностей особи стосовно безтілесних об'єктів (зокрема, обмеження права на знак строком, територією та сферою використання) не свідчить про неможливість розповсюдження на ці об'єкти правового режиму власності. Адже абсолютність права власності полягає не у відсутності будь-яких обмежень прав власника, а в наявності у власника найбільш повної влади над майном в порівнянні з будь-якими іншими суб'єктами. "Втілена в речі свобода особи" в будь-якому випадку має свої межі реалізації. Причому ці межі встановлюються як для тілесних, так і безтілесних об'єктів, і залежать в кожному конкретному випадку від специфічної природи речі та її суспільного призначення. Виходячи з цього, автор відстоює наукову позицію щодо поширення на об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі товарні знаки, правового режиму власності. 

У третьому підрозділі "Класифікація товарних знаків" досліджуються особливості правової охорони позначень залежно від форми їх виразу, кола користувачів та ступеня відoмості.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", дотримуючись вимог Директиви ЄС про товарні знаки та Угоди TRIPS, забезпечує правову охорону як товарному знаку досить широкому колу позначень в залежності від форми їх виразу (словесні, зображувальні, об'ємні, кольорові, звукові позначення тощо) за умови наявності у них розрізняльної здатності. В цілому положення Закону відповідають основним міжнародним вимогам з цього питання, однак ряд норм потребує уточнення. Зокрема, це стосується об'ємних позначень, а також позначень, які відтворюють один колір. 

Так, на виконання вимог вищеназваної Директиви, автор пропонує внести відповідні доповнення до чинного законодавства із зазначенням для трьохвимірних об'єктів додаткових умов набуття ними правової охорони в якості товарних знаків. Позначення не повинні складатись винятково з форми, що відображає сутність товару, або необхідна для досягнення технічного результату, або забезпечує суттєву цінність маркованому продукту. Стосовно можливості надання правової охорони одному кольору, то за результатами вивчення даної проблеми автор дійшов висновку, що як товарні знаки можна реєструвати лише відтінки основних кольорів за умови набуття ними "вторинного значення" (набуття розрізняльної здатності внаслідок попереднього використання). Оскільки законодавство України не містить подібних обмежень, в дисертації пропонуються відповідні доповнення до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", конкретна редакція яких міститься серед положень, що виносяться на захист.

Товарні знаки класифікують на певні види також в залежності від кола суб'єктів, які мають право ними користуватись. За цим критерієм вони поділяються на індивідуальні; знаки, які перебувають у спільній власності кількох осіб; а також колективні та сертифікаційні. Автор зосереджує основну увагу на визначенні правового статусу та особливостях правової охорони колективних та сертифікаційних знаків, оскільки вітчизняне законодавство не приділяє достатньої уваги цьому питанню. З урахуванням досвіду зарубіжних країн колективний знак визначається як позначення, що дозволяє споживачеві ідентифікувати джерело походження маркованого продукту, приналежність особи, що виробляє товари чи надає послуги, до певного об'єднання. В цілому колективний знак виконує такі ж функції як і звичайний індивідуальний знак. Тому з усіх інших питань на нього слід поширювати аналогічний правовий режим. На відміну від колективного, сертифікаційний знак виступає юридичною гарантією певного рівня якості, безпеки або екологічної чистоти маркованого товару чи послуги. В зв'язку з цим, для нього пропонується передбачити спеціальний правовий режим, зокрема, щодо суб'єктів, які можуть набувати його у власність; осіб, що можуть здійснювати його використання; а також щодо особливостей такого використання і розпорядження, припинення дії свідоцтва на знак та визнання його недійсним.

За ступенем відoмості товарні знаки можна розподілити на звичайні, загальновідомі та знамениті. У вітчизняній правовій науці поділ знаків з високою ступінню відoмості на загальновідомі та знамениті запропоновано автором вперше.

У другому розділі "Умови надання правової охорони товарним знакам в міжнародній практиці та в законодавстві України" проводиться порівняльний аналіз змісту трьох основних умов, якими визначається здатність позначення виконувати функції товарного знака в міжнародному праві та у вітчизняному законодавстві про товарні знаки. 

У першому підрозділі другого розділу "Розрізняльна здатність як умова надання правової охорони товарним знакам" висвітлюються проблемні питання, пов'язані із визначенням в законодавстві України переліку позначень, які слід вважати позбавленими розрізняльних ознак, та пропонуються шляхи їх розв'язання. 

Зокрема, на думку автора, Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" слід:

обмежити можливість надання правової охорони описовим позначенням іноземного походження, а також позначенням, які є родовими назвами запатентованих об'єктів після закінчення строку дії патенту;

забезпечити власникам знаків право запобігати перетворенню належних їм позначень на загальновживані найменування, зокрема, шляхом надання їм правової можливості протидіяти використанню власних знаків як родових чи видових позначень в словниках, довідниках, енциклопедіях, наукових журналах, підручниках тощо;

забезпечити можливість надання правової охорони знакам, які набули розрізняльної здатності внаслідок їх використання.

У другому підрозділі другого розділу "Товарні знаки та права третіх осіб" основна увага приділяється дослідженню випадків, коли товарний знак не може отримати правову охорону внаслідок існування пріоритетних прав третіх осіб на тотожне чи схоже позначення. 

Виходячи з вимог міжнародних договорів, а також законодавчого та доктринального досвіду іноземних країн щодо охорони інтелектуальної власності, в дисертації обґрунтовується необхідність:
1) чіткого визначення у законодавстві України про товарні знаки особливостей правової охорони загальновідомих та знаменитих знаків. 

2) вирішення проблеми можливих конфліктів між власниками товарних знаків та фірмових найменувань. Для цього автор пропонує прийняти спеціальний нормативний акт, в якому буде не лише чітко визначено правовий статус фірмових найменувань в Україні, але й врегульовано можливі колізії між фірмовими найменуваннями та іншими засобами індивідуалізації господарюючих суб'єктів і продукції, що ними виробляється чи реалізується. 

3) вирішення проблеми можливих конфліктів між власниками товарних знаків-назв лікарських засобів та особами, які добросовісно користуються найменуваннями лікарських препаратів. З цією метою автор вважає за доцільне внести відповідні доповнення до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", конкретна редакція яких виноситься на захист в якості положень, що містять наукову новизну. 

У третьому підрозділі другого розділу "Відповідність товарного знака нормам моралі та громадському порядку" на основі порівняльного аналізу законодавчої та правозастосовчої практики провідних країн світу визначаються основні проблеми, пов'язані із встановленням факту відповідності чи невідповідності заявленого позначення нормам моралі та громадському порядку. Проведене дослідження дає авторові підстави стверджувати, що вітчизняне законодавство характеризується не лише наявністю численних прогалин в регулюванні зазначених вище питань, але і певною нелогічністю викладення юридичних норм. З огляду на ці обставини, в роботі запропоновано п.1 ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" викласти в такій редакції: "Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону як товарні знаки чи як елементи знаків позначення, які:

суперечать нормам моралі, релігії та громадському порядку, в тому числі ті, що в зв'язку з характером позначуваного товару (послуги) принижують честь та гідність відомої в Україні історичної особи або можуть спричинити шкоду її репутації. Використання в складі товарних знаків зображень культових споруд дозволяється лише при наявності згоди компетентного органу відповідної церковної конфесії;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар чи надає послугу;

зображують офіційну символіку, захист якої здійснюється у відповідності із ст.6 ter Паризької конвенції по охороні промислової власності, а також іншими міжнародними договорами, учасником яких є Україна. Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників".

Окрема увага приділяється вивченню особливостей охорони відомих за часів СРСР знаків (знаків, які використовувались різними підприємствами однієї галузі для позначення однорідної продукції), оскільки в юридичній літературі було висловлено думку, що надання їм правової охорони суперечить суспільним інтересам. На сьогодні в країнах СНД не вироблено єдиного законодавчого підходу до вирішення цього питання. Крім відмови в реєстрації подібних знаків як таких, що суперечать суспільним інтересам, пропонують й інші шляхи розв'язання зазначеної проблеми: застосовувати примусове безоплатне ліцензування, якщо такі знаки вже зареєстровані тим чи іншим суб'єктом або ж реєструвати вказані знаки як колективні. У відповідності до норм Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дана категорія позначень фактично позбавлена правової охорони, оскільки існує пряма заборона їх реєстрації як товарних знаків. Автор не погоджується з такою законодавчою позицією, оскільки на практиці це призводить лише до конфлікту інтересів добросовісних користувачів відомих в колишньому СРСР знаків та особами, які безпідставно користуються їх репутацією. В зв'язку з цим, в дисертації підтримується пропозиція забезпечувати правову охорону таких позначень, виходячи з факту їх добросовісного використання. З огляду на те, що ця проблема носить міждержавний характер, пропонується в межах країн СНД укласти окрему угоду, в якій буде передбачено єдиний підхід до розв'язання зазначеного проблемного питання. 

У третьому розділі "Законодавче забезпечення набуття, використання, припинення та захисту прав на товарні знаки: досвід України та міжнародно-правове регулювання" досліджується рівень відповідності загальноприйнятим міжнародним стандартам законодавчого врегулювання в Україні питань щодо отримання та припинення права на знак, визначення змісту основних правомочностей власника знака, а також цивільно-правового захисту прав власника товарного знака, в тому числі в мережі Інтернет. 

У першому підрозділі третього розділу "Юридичні підстави виникнення та припинення правової охорони товарних знаків" аналізується коло неврегульованих чи недостатньо врегульованих вітчизняним законодавством відносин, пов'язаних з набуттям та припиненням права на знак. 

Автором пропонується доповнити Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" окремою статтею такого змісту: "Правова охорона товарного знака виникає внаслідок:

національної реєстрації позначення як знака для товарів і послуг компетентним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності;

міжнародної реєстрації позначення як знака для товарів і послуг, якщо така реєстрація поширюється на територію України;

загальновідомості позначення відповідно до ст.6 bis Паризької конвенції по охороні промислової власності;

добросовісного використання до 1 січня 1992 року позначення, яким користувались різні підприємства однієї галузі для позначення однорідної продукції".

Основною підставою виникнення правової охорони товарних знаків в Україні є їх державна реєстрація. Однак не у всіх випадках подача заявки на реєстрацію товарного знака здійснюється з добросовісними намірами. Подекуди заявник намагається отримати право власності на те чи інше позначення з підступними намірами, обманним шляхом або шляхом посягання на права третіх осіб, тобто недобросовісно. Оскільки, виходячи із основних засад цивільного права, недобросовісність завжди тягне за собою певні негативні наслідки для винної особи, наслідком недобросовісного подання заявки повинно бути скасування проведеної реєстрації. З огляду на відсутність в законодавстві України правової норми, спрямованої на розв'язання цієї проблеми, автор вважає за необхідне доповнити п.1 ст.19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" абз. г) такого змісту: "Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: …г) якщо заявка на реєстрацію знака була подана заявником недобросовісно". При цьому за аналогією права, недобросовісність заявника слід розуміти як усвідомлення обставин, що перешкоджають набуттю ним права власності на заявлене позначення. 

У другому підрозділі третього розділу "Зміст права на товарний знак" розкривається зміст правових можливостей власника товарного знака. Враховуючи багатоаспектність цього питання, автор зосереджує увагу на ґрунтовному дослідженні лише тих правових інститутів, які не врегульовані законодавством України і практично не висвітлені у вітчизняній юридичній літературі. У даному випадку йдеться про право заборони. Правове регулювання заборонних можливостей власника товарного знака у вітчизняному законодавстві не відповідає загальноприйнятим міжнародним стандартам в цій сфері. В зв'язку з цим, автор пропонує визначити на законодавчому рівні: 1) коло заборонених до використання розрізняльних позначень, а також товарів і послуг, відносно яких може здійснюватись така заборона; 2) перелік дій, вчинення яких може бути заборонено власником знака; 3) випадки, коли використання товарного знака третьою особою не повинно визнаватись порушенням прав його власника. 

Відповідно до вимог Директиви ЄС про товарні знаки до таких випадків має бути віднесено: вuчерпання прав власника знака, використання третьою особою власного імені або описових даних, використання чужого товарного знаку в порівняльній рекламі; позбавлення власника права заборони внаслідок пропущення строку для заперечення проти використання його позначення третьою особою (мовчазна згода власника товарного знака на використання належного йому позначення третьою особою).

Третій підрозділ третього розділу "Цивільно-правовий захист права власності на товарний знак" присвячений дослідженню цивільно-правових аспектів захисту прав власників знаків для товарів і послуг. 

Оскільки законодавство України відносить товарні знаки до цивільно-правових об'єктів, на них розповсюджуються основні принципи цивільного права, у тому числі і загальні положення про захист та відповідальність за вчинене правопорушення. У зв'язку з цим автор в загальних рисах окреслює цивільно-правові засади захисту права на товарний знак і зосереджує основну увагу на дослідженні проблеми захисту прав власників товарних знаків в мережі Інтернет. 

Нині засоби індивідуалізації підприємства та його товарів і послуг поповнились новими розрізняльними позначеннями – доменними іменами, новизна та невизначеність правового статусу яких призводить до виникнення конфліктів між їх користувачами та власниками інших розрізняльних позначень, у тому числі товарних знаків. З огляду на ці обставини, автор обґрунтовує необхідність законодавчого врегулювання відносин, пов'язаних з отриманням, використанням, припиненням та захистом прав на доменні імена, а також визначення меж здійснення цих прав з урахуванням інтересів інших зацікавлених осіб (перш за все власників товарних знаків та фірмових найменувань). Загальнообов'язкові стандарти щодо правового регулювання цих відносин доцільно визначити на рівні міжнародних норм, не обмежуючись при цьому лише запровадженням більш жорстких правил реєстрації найменувань доменів. Автор вважає, що при розробці відповідних юридичних положень необхідно виходити не лише з позицій захисту прав власників розрізняльних позначень, але і добросовісних користувачів тотожних чи схожих з ними доменних імен. 

У висновках дисертації підведені підсумки проведеного дослідження та викладені його найсуттєвіші результати. Автором сформульовані поняття колективного, сертифікаційного, загальновідомого та знаменитого знаків, розкрито поняття недобросовісності заявника при подачі заявки на реєстрацію знака, визначені зміст та межі здійснення власником права заборони, окреслені проблемні питання, пов'язані із захистом права на товарний знак в мережі Інтернет, запропоновано ряд змін та доповнень до законодавства України про товарні знаки з метою приведення його у відповідність до основних міжнародних вимог. Зокрема, у зв'язку з неточністю використання у вітчизняному законодавстві про товарні знаки терміну "розрізняльна здатність", змінити формулювання п.1 ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон) і викласти його в такій редакції: "Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які не мають відмітних ознак".

З метою приведення національного законодавства України у відповідність до вимог Директиви ЄС про товарні знаки щодо визначення особливих умов надання правової охорони об'ємним позначенням, доповнити п.2 ст.6 Закону окремим абзацом такого змісту "Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються виключно з форми, що: відображає сутність товару; необхідна для досягнення технічного результату; забезпечує суттєву цінність позначеному товару чи послузі". 

Для уникнення реєстрації одного кольору як об'єкта товарного знака в зв'язку з відсутністю у нього розрізняльної здатності, доповнити п.2 ст.6 Закону правовим положенням такого змісту: "Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є простим відтворенням одного з основних кольорів. Правова охорона може бути надана відтінку одного з основних кольорів за умови набуття ним розрізняльної здатності внаслідок попереднього використання".

Щоб обмежити можливість надання правової охорони описовим позначенням іноземного походження, доповнити п.2 ст.6 Закону наступною нормою: "Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону словесні позначення іноземного походження, які в перекладі на українську мову вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг".

З метою обмеження надання правової охорони позначенням, які є родовими назвами запатентованих об'єктів, доповнити п.1.ст.19 Закону правовим положенням такого змісту: "Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: …в) якщо знак, яким позначається товар, що вироблений з використанням винаходу, є єдино можливим найменуванням товару через два роки після закінчення строку дії патенту на винахід".

Доцільно також законодавчо забезпечити власникам знаків право запобігати перетворенню належних їм позначень на загальновживані найменування, зокрема, шляхом надання їм правової можливості протидіяти використанню власних знаків в якості родових чи видових позначень в словниках, довідниках, енциклопедіях, наукових журналах, підручниках тощо.

З метою забезпечення правової охорони знаків, які набули розрізняльної здатності внаслідок їх використання, доповнити п.2 ст.6 Закону такою нормою: "Вказані в цьому пункті позначення можуть отримати правову охорону, якщо внаслідок використання до дати подачі заявки на реєстрацію вони набули розрізняльних ознак".

Для запобігання виникненню конфліктів між власниками товарних знаків-назв лікарських засобів та особами, які добросовісно користуються найменуваннями лікарських препаратів доповнити п.3 ст.6 Закону таким положенням: "Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними назвами лікарських засобів, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України на ім'я інших осіб до дати подачі заявки на реєстрацію товарного знака".

На виконання резолюцій Виконавчого комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я п.3 ст.6 Закону доповнити також таким положенням: "Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з міжнародними непатентованими назвами лікарських засобів".
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Містить комплекс теоретичних і прикладних проблем щодо визначення змісту та обґрунтування основних напрямів гармонізації вітчизняного законодавства про товарні знаки з міжнародними нормами. В дисертації надається загальна правова характеристика товарних знаків, висвітлюється зміст основних умов надання їм правової охорони, окреслюються та визначаються шляхи вирішення проблемних питань, пов'язаних з отриманням, використанням та захистом прав на товарні знаки в Україні. Автором запропоновано юридичне визначення колективного, сертифікаційного, загальновідомого та знаменитого знаків, обґрунтовується необхідність законодавчого запровадження поняття недобросовісності заявника, розкривається сутність та межі здійснення права заборони, визначаються основні напрямки захисту прав власників товарних знаків в Інтернеті. Відповідно до одержаних в процесі дисертаційного дослідження результатів сформульовані наукові положення та висловлені конкретні пропозиції і рекомендації, спрямовані на вдосконалення системи правової охорони товарних знаків в Україні та приведення її у відповідність до основних міжнародних стандартів і вимог. 

Ключові слова: гармонізація законодавства, знак для товарів і послуг, колективний знак, сертифікаційний знак, загальновідомий знак, знаменитий знак, недобросовісність заявника, право власності на товарний знак, доменне ім'я. 

Демченко Т.С. Проблемы гармонизации законодательства Украины о товарных знаках с международно-правовыми нормами. —— Рукопись.

Диссертация на соискание научной 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, 2002.

Содержит комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с определением и обоснованием основных направлений гармонизации законодательства Украины о товарных знаках с международными нормами. В диссертации исследуются правовая природа и основные функции товарного знака; раскрывается сущность права на товарный знак; определяются особенности правовой охраны обозначений в зависимости от формы их выражения, круга пользователей и степени известности, освещается содержание основных условий предоставления правовой охраны товарным знакам. Кроме того, в работе определяются и предлагаются конкретные пути решения проблемных вопросов, которые возникают в связи с получением, использованием и защитой прав на товарные знаки в Украине. 

В диссертации изложены новые теоретически обоснованные положения, касающиеся определения коллективного, сертификационного, общеизвестного и знаменитого знаков. Различие между коллективными и сертификационными знаками автор усматривает в их принципиально разном функциональном предназначении. Так, коллективный знак позволяет потребителю идентифицировать источник происхождения маркированного продукта; принадлежность субъекта, производящего товары или оказывающего услуги к определенному объединению. Тогда как сертификационный знак представляет собой обозначение, которое является юридической гарантией определенного уровня качества, безопасности или экологической чистоты обозначенного им товара или услуги. В связи с этим, на сертификационный знак (в отличие от коллективного) должен распространяться специальный правовой режим относительно субъектного состава, особенностей его использования, распоряжения, а также прекращения действия свидетельства на знак и признания его недействительным. 

Различие в правовом режиме общеизвестных и знаменитых знаков состоит в степени их известности, а также в правовых последствиях такой известности для заинтересованных лиц. Общеизвестный знак должен быть известным очень широкому кругу заинтересованных лиц, которые имеют отношение к производству, торговле или использованию маркированных им товаров и услуг. Общеизвестный знак охраняется независимо от его регистрации или использования в стране, где испрашивается охрана, но в его отношении действует принцип специализации. Знаменитый знак должен иметь гораздо большую степень известности, а именно, быть известным значительной части широкого круга населения, и восприниматься последним независимо от товаров и услуг, которые им обозначены. Знаменитый знак, с позиций автора, может получить правовую охрану относительно и неоднородных товаров или услуг, если его незаконное использование третьими лицами может привести к получению последними незаконной прибыли от отличительного характера или высокой репутации такого знака, или ослабит его отличительный характер, или может причинить вред интересам собственника. 

В работе автор впервые вводит в отечественную правовую литературу понятие недобросовестности заявителя, под которой понимается осознание последним обстоятельств, которые препятствуют приобретению им права собственности на заявленное обозначение. Правовым последствием такого поведения должно быть аннулирование проведенной регистрации. 

Используя зарубежный законодательный и доктринальный опыт, в диссертации проанализированы особенности запретных возможностей собственника товарного знака. Ввиду отсутствия надлежащего правового регулирования исследуемого вопроса, автором обоснована необходимость законодательного определения круга запрещенных для использования объектов, а также товаров и услуг, относительно которых может осуществляться такой запрет; перечня действий, совершение которых может быть запрещено собственником знака; случаев, когда использование знака третьими лицами не должно признаваться нарушением права собственности на знак. К таким случаям автор относит исчерпание права на знак; использование третьим лицом собственного имени или описательных данных; использование чужого знака в сравнительной рекламе; а также лишение собственника знака права запрета вследствие пропуска срока для возражения против его использования третьим лицом. 

В результате проведенного исследования автором сформулированы конкретные предложения по усовершенствованию системы правовой охраны товарных знаков в Украине и приведению ее в соответствие с международными стандартами и требованиями. 

Ключевые слова: гармонизация законодательства, знак для товаров и услуг, коллективный знак, сертификационный знак, общеизвестный знак, знаменитый знак, недобросовестность заявителя, право собственности на товарный знак, доменное имя. 

Demchenko T.S. Problems in Harmonization of Ukrainian Trademark Legislation with International Law Provisions. – The manuscript.

A dissertation for the Candidate degree of Juridical Science in the speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; Private International Law. – V.M. Koretski State and Law Institute of Ukrainian National Academy of Science, Kyiv, 2002. 

The dissertation contains a set of matters relating to the determination and justification of the principal ways of harmonization of the national trademark legislation with the international law provisions. The author researches the trademark's juridical nature; discusses the content of the basic terms of the trademarks protection; proposes the solutions to the problematic questions related to the acquisition, exercise, and protection of the trademark rights in Ukraine. The author offers the definitions of the union trademark, certification trademark, world-renowned trademark, and famous trademark; proves the necessity of the adding of the concept of a trademark applicant acting in bad faith to the Ukrainian legislation; covers the domain and scope of the trademark owner's prohibitive powers; determines the principal ways of the protection of the trademark owner's rights in the Internet. According to the results obtained during the research process the author formulates the specific propositions concerning the improving of the trademarks legal protection system in Ukraine and bringing it in compliance with the international standards and requirements. 

Key words: harmonization of legislation, trademark, union trademark, certification trademark, world-renowned trademark, famous trademark, applicant acting in bad faith, ownership of trademark, domain name.
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