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Ста ття присвячена  дослідженню особливостей пра вової охорони тор-

говельних ма рок, які є за соба ми індивідуа ліза ції уча сників цивільного 

обороту, відповідно до внутрішнього за конода вства  Укра їни, міжна род-

них договорів та  на ціона льного за конода вства  окремих кра їн Європейсь-

кого Союзу. Вка за но, що да ний об’єкт пра ва  інтелектуа льної вла сності 

сьогодні є дуже ва жливим стра тегічним а ктивом, передумовою для 

успішного розвитку кра їни та  підтрима ння міжна родних економічних 

відносин, тому за конода вство у цій сфері повинно відповіда ти сьогоден-

ню. Обґрунтовується необхідність удоскона лення за конода вства  Укра їни 

з ура хува нням досвіду за рубіжних кра їн.
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Поста новка  проблеми. У суча сному світі (у зв’язку з розвитком ринко-
вого конкурентного середовища ) зна чно зросла  роль та кого об’єкта  пра ва  
інтелектуа льної вла сності, як торговельна  ма рка . Уже ста ном на  2015 рік  
кількість за реєстрова них зна ків для това рів і послуг у світі ста новила   
30 мільйонів [1, с. 108]. 

Використа ння торговельних ма рок сприяє збільшенню попиту, ста нов-
ленню репута ції виробника , за безпечує охорону суб’єктивних пра в та  інте-
ресів спожива ча . Провідні кра їни-члени ЄС приділяють зна чну ува гу охо-
роні зна ків для това рів та  послуг із метою усунення перешкод для вільного 
руху това рів та  за побіга ння нега тивного впливу на  конкуренцію [2, с. 125].

Актуа льність обра ної теми поляга є в тому, що торговельні ма рки та   
система  їх охорони сьогодні є дуже ва жливим стра тегічним а ктивом, який 
є передумовою для успішного розвитку кра їни, підтрима ння міжна родних 
економічних відносин. Проте укра їнське за конода вство в сфері охорони 
пра в на  торговельні ма рки є недоскона лим, а  окремі норми не повністю 
відповіда ють реа ліям пра ктики. У зв’язку зі стрімким розвитком суспіль-
ства  за конода вство на шої держа ви та кож повинно вдоскона люва тись, ви-
користовуючи при цьому досвід за рубіжних кра їн [3, c. 91].

1 Ста ття підготовлена  в ра мка х на уково-дослідної теми ка федри цивільно-пра вових 

дисциплін Одеського на ціона льного університету імені І. І. Мечникова  «За безпечення пра в 

і за конних інтересів уча сників пра вовідносин, що виника ють у сфері прива тного пра ва :  

проблеми теорії та  пра ктики» (держа вний реєстра ційний номер: 0118U004432). На уковий 

керівник теми і да ного дослідження А. С. Кисель  – І. С. Ка нза фа рова , доктор юридичних 

на ук, професор, За служений юрист Укра їни.
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Ана ліз оста нніх досліджень і публіка цій. Проблема тика  пра вової 
охорони торговельних ма рок досліджується в пра цях та ких вчених, як:  
О. В. Ба са й, Ю. М Ка піца , О. А. Ра ссома хіна , Т. В. Рудник та  ін. Особли-
востям да ного об’єкту пра ва  інтелектуа льної вла сності присвячені дис-
ерта ційні дослідження Т. С. Демченко, П. Ф. Немеша , Л. Д. Рома на дзе.  
Одна к, незва жа ючи на  підвищений інтерес на уковців до да ної теми, вона  
все ж за лиша ється не повністю розкритою. Деякі з дослідників, на прикла д,  
Т. Є. Рома т, стверджують, що суча сне за конода вство Укра їни в цій сфері в 
цілому відповіда є міжна родним ста нда рта м [4, c. 294]. Одна к інші, зокре-
ма  Ю. М. Ка піца , О. О. Кова льчук, вва жа ють, що на ціона льне за конода в-
ство Укра їни (у відповідній ча стині) потребує змін та  доповнень [5, c. 84].

Поста новка  за вда ння. Метою да ного дослідження є визна чення особли-
востей пра вової охорони торговельних ма рок в Укра їні та  окремих кра їна х 
Європейського Союзу (ЄС) і з’ясува ння можливих шляхів удоскона лення 
вітчизняного за конода вства , що регулює відповідні суспільні відносини.

Викла д основного ма теріа лу. Особливості пра вової охорони зна ків для 
това рів та  послуг в Укра їні за кріплені в Цивільному кодексі Укра їни, Гос-
пода рському кодексі Укра їни, За коні Укра їни «Про охорону пра в на  зна ки 
для това рів і послуг», інших норма тивно-пра вових а кта х на шої держа ви, 
а  та кож у міжна родних договора х, згода  на  обов’язковість яких да на  Вер-
ховною Ра дою Укра їни.

Першим норма тивно-пра вовим а ктом Укра їни, що вста новлюва в осо-
бливості використа ння і охорони зна ків для това рів та  послуг, ста ло «Тим-
ча сове положення про пра вову охорону об’єктів промислової вла сності та  
ра ціона ліза торських пропозицій в Укра їні», за тверджене Ука зом Прези-
дента  Укра їни від 18 вересня 1992 р., яким було врегульова но ма йнові та  
особисті нема йнові відносини, пов’яза ні зі створенням, пра вовою охоро-
ною та  використа нням торговельних ма рок [6]. 

У 1993 році було прийнято За кон Укра їни «Про охорону пра в на  зна -
ки для това рів та  послуг», що вста новлює умови на да ння пра вової охоро-
ни зна ку для това рів та  послуг, порядок одержа ння свідоцтва , пра ва  та  
обов’язки, що виника ють із нього. Відповідно до цього За кону, зна ки для 
това рів та  послуг виконують функцію індивідуа ліза ції вироблених това рів 
та  на да них послуг, за хища ють інтереси сумлінних прода вців та  спожива -
чів [7]. Із моменту прийняття да ного За кону поча ла сь суча сна  епоха  тор-
говельних ма рок в Укра їні.

У пода льшому у ст. 492–500 Цивільного кодексу Укра їни з’явились 
норми, присвячені суб’єкта м пра ва  на  торговельну ма рку, ма йновим пра -
ва м інтелектуа льної вла сності на  да ний за сіб індивідуа ліза ції тощо [8].

Торговельні ма рки в усьому світі пройшли досить довгий шлях ста нов-
лення. Свою суча сну функцію вони отрима ли у XIX ст., що відобра зилось 
у Па ризькій конвенції про охорону промислової вла сності 1883  р. (діє до 
цього ча су в реда кції від 14 липня 1967 року), де вперше зга дува ва вся тер-
мін «фа брична  ма рка ». Першою за реєстрова ною ма ркою прийнято вва жа -
ти «Червоний трикутник «Бесс». Вона  з’явила сь в Англії у 1876 р. і була  
створена  з метою доведення това ру до покупця. У зв’язку з постійним роз-
витком торгівлі та  ускла дненням процесу на дходження това рів від прода в-
ця до спожива ча  това рні зна ки ста ли на бува ти все більшої популярності. 
Одна к та ке широке використа ння това рних зна ків призвело до збільшення 
випа дків їх копіюва ння, підробки, що ста ло поштовхом до вста новлення 



113

Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. Правознавство. 2018. Т. 23. Вип. 1(32)

пра вової охорони торговельної ма рки на  за конода вчому рівні. Перший в 
Європі за кон, присвячений пра вовому регулюва нню торгових ма рок, було 
прийнято у Фра нції. В Англії для за хисту від цих порушень були сфор-
мова ні суди, які за бороняли вида ва ти това ри одного виробника  за  това ри 
іншого [3, c. 95]. 

На  підста ві ст. 19 Па ризької конвенції в га лузі охорони торговельних 
ма рок, було прийнято зна чу кількість спеціа льних міжна родних догово-
рів, присвячених охороні цього об’єкта  пра ва  інтелектуа льної вла сності. 
Неможливо за лишити поза  ува гою Ма дридську Угоду про міжна родну ре-
єстра цію зна ків від 14 квітня 1891 року, яка  вста новлює необхідність охо-
рони това рного зна ка  в кра їні походження і можливість кра їни відмовити 
в охороні, якщо це суперечитиме на ціона льному за конода вству [9, c. 324].

Ма дридська  Угода  про міжна родну реєстра цію зна ків від 14 квітня  
1891 року та  Ма дридський протокол до Угоди 1989 р. в кра їна х ЄС були 
розвинуті прийняттям у 1988 р. Першої Директиви Ра ди Європейського 
Союзу про на ближення за конода вства  держа в-членів, що стосується торго-
вельних ма рок (89/104/ЄЕС), та  у 1993 р. – Регла менту Ра ди (ЄС) № 40/94 
про торговельну ма рку Спільноти [10, с. 82–83]. 

У 2009 – 2011 рр. на  за мовлення Європейської комісії Інститутом ін-
телектуа льної вла сності та  конкуренції Ма кса  Пла нка  було проведене 
дослідження особливостей використа ння това рних зна ків у Європі. За  
результа та ми цього дослідження Європейською комісією в 2013 р. було 
підготовлено та  згодом прийнято Регла мент 2015/2424 та  Директиву 
2015/2436 [5, c. 83]. Директива  містить ряд новел, серед яких: на да ння 
можливості за реєструва ти нетра диційні торговельні ма рки; за кріплення 
положення про те, що неза стосува ння торговельної ма рки відповіда чем 
протягом п’яти років буде вра ховува тись при розгляді спра в щодо пору-
шення пра в вла сника  ма рки; розширення обсягу за хисту пра в вла сників 
торговельних ма рок шляхом за борони здійснюва ти порівняльну рекла му, 
що не відповіда є вимога м Директиви; ввезення на  територію європейських 
держа в това рів зі схожою ма ркою; розповсюдження етикетки з ідентични-
ми това рними зна ка ми; зближення за конода вства  кра їн-членів ЄС за вдяки 
уточненню підста в для відмови в реєстра ції това рного зна ку, за кріпленню 
особливостей колективних торгових ма рок, вста новленню особливостей 
ліцензійних договорів тощо [11].

Ринкова  економіка  створила  сприятливі умови для ма ркува ння това рів. 
У зв’язку зі стрімким розвитком ба га тьох сфер господа рюва ння ринок по-
повнився зна чною кількістю това рів різних виробників. Покупець поста в 
перед вибором, який із них йому обра ти. Боротьба  за  спожива чів зумовила  
появу на  ринку недобросовісних прода вців, які поча ли використовува ти 
чужі зна ки для своїх това рів. Із ча сом торговельна  ма рка  ста ла  вва жа тись 
результа том інтелектуа льної діяльності, отрима ла  на лежну пра вову охо-
рону та  за хист [3, с. 96].

Для визна чення особливостей пра вової охорони торговельних ма рок 
в Укра їні та  окремих кра їна х ЄС, на  на шу думку, на са мперед необхідно 
розглянути пита ння про визна чення поняття «торговельна  ма рка » у за ко-
нода встві за зна чених кра їн.

Та к, на прикла д, за конода вство Німеччини до торговельних ма рок від-
носить усі позна чення (слова , ма люнки, звукові сигна ли, тривимірні зобра -
ження, колір а бо сукупність кольорів), які допома га ють відрізняти това ри 
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одного виробника  від това рів іншого. За конода вство Фра нції за кріплює, 
що як торговельна  ма рка  можуть реєструва тись та кі види позна чень, як 
на йменува ння, звукове позна чення, форма  та  колір [12].

Ста ття 1 За кону Укра їни «Про охорону пра в на  зна ки для това рів та  
послуг» визна ча є зна к для това рів та  послуг як «позна чення, за  яким то-
ва ри й послуги одних осіб відрізняються від това рів і послуг інших осіб» 
[7, ст. 1]. Згідно з п. 1.4. Пра вил скла да ння, пода ння та  розгляду за явки на  
вида чу свідоцтва  Укра їни на  зна к для това рів і послуг до об’єктів пра вової 
охорони на лежа ть: словесні зна ки; зобра жува льні зна ки; об’ємні зна ки та  
їх комбіна ції [13]. 

За зна чимо, що сьогодні в різних норма тивних джерела х ми можемо 
зустріти як термін «торговельна  ма рка » (Цивільний кодекс Укра їни), та к 
і термін «това рний зна к» (Цивільний кодекс Укра їни, Господа рський ко-
декс Укра їни), а  та кож поняття «зна к для това рів та  послуг» (За кон Укра -
їни «Про охорону пра в на  зна ки для това рів та  послуг»). В укра їнському 
за конода встві ці терміни є синонімічними. У ст. 1 Па ризької конвенції про 
охорону промислової вла сності до об’єктів пра вової охорони на лежа ть два  
різних об’єкти – «това рний зна к» та  «зна к обслуговува ння» [14].

Проте, вра ховуючи схожість за  своєю основною функцією, – розрізня-
ти това ри та  послуги різних суб’єктів господа рюва ння, у да ній роботі ми 
будемо розуміти «торговельну ма рку» і «зна к для това рів і послуг» як си-
нонімічні ка тегорії.

Не та к да вно за конода вство ба га тьох європейських кра їн на да ва ло пра -
вову охорону тільки обмеженому колу торговельних ма рок за лежно від 
форми їх зовнішнього вира ження. Одна к протягом оста нніх років коло 
та ких позна чень зна чно розширилось.

Неможливо за лишити поза  ува гою особливості пра вової охорони зву-
кових торговельних ма рок. Протягом досить трива лого ча су в кра їна х ЄС 
не підляга ли реєстра ції ті звукові торговельні ма рки, які було неможливо 
викла сти у вигляді нотного за пису. Одна к після внесення змін до Розпо-
рядження Комісії ЄС № 1041 (2005 р.) у спра ві торговельної ма рки ЄС, у 
кра їна х Європейського Союзу з’явила сь можливість реєструва ти звукові 
торговельні ма рки, які можна  предста вити не тільки гра фічним способом. 
З’явила ся можливість предста вляти звуки в електронній формі, під якою 
розуміють «викона ння вимоги гра фічного предста влення у вигляді долу-
ченого до за явки а удіофа йлу із за писа ним звуком, який публікується в 
електронній ба зі това рних зна ків» [15, c. 96].

Проа на лізува вши За кон Укра їни «Про охорону пра в на  зна ки для то-
ва рів та  послуг», можна  поба чити, що у ньому не передба чена  можливість 
вира ження позна чення, що за являється як торговельна  ма рка , у звуковій 
формі. Але дета льне регулюва ння та кого виду зна ку можна  поба чити в Ме-
тодичних рекоменда ціях із окремих пита нь проведення експертизи за явки 
на  зна к для това рів і послуг від 7 квітня 2014 р., де за зна чено, що пра вової 
охорони на бува ють «лише та кі звукові зна ки, які можна  перекла сти на  му-
зичні ноти, зокрема  у вигляді а корду, музичного твору чи його фра гмента » 
[16]. 

Як за зна ча є Л. Д. Рома на дзе, ва жливим пита нням сьогодні є можли-
вість на да ння охорони описовому позна ченню іноземного походження.  
У більшості випа дків суди дотримуються точки зору, що описове позна чен-
ня не виконує функцій торговельної ма рки та  не підляга є пра вовій охоро-
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ні, одна к єдиного підходу стосовно та кої ка тегорії спра в не вироблено. Для 
прикла ду розглянемо судову спра ву Великої інста нції Па рижа  стосовно 
визна ння недійсною ТМ «Flower», яке широко вжива ється в а нглійській 
мові. Суд визна в це слово та ким, що може за стосовува тись як торговельна  
ма рка , а ргументуючи це тим, що воно не увійшло до повсякденної фра н-
цузької мови. Проте та ка  думка  вида ється суперечливою, а дже да не опи-
сове позна чення відоме широкому колу на селення [10, c. 38]. 

У Німеччині за бороняється використовува ти позна чення на  іноземній 
мові, яку середньоста тистичний спожива ч може не зна ти. В Іспа нії та   
Да нії ва жливу роль в оцінці описового ха ра ктеру терміна  відігра є його 
ста тус у кра їні походження. У за конода встві Укра їни не містяться вка зів-
ки щодо того, чи можливо на да ти пра вову охорону та ким позна ченням. 
У зв’язку з цим підтримуємо думку Л. Д. Рома на дзе щодо необхідності 
внесення змін до За кону Укра їни «Про охорону пра в на  зна ки для това рів 
та  послуг» шляхом за борони на  реєстра цію описових позна чень іноземного 
походження [10, c. 38].

Не менш а ктуа льною сьогодні є проблема , пов’яза на  з пра вовим регу-
люва нням колективних торговельних ма рок. Та кий різновид зна ків для 
това рів та  послуг досить дета льно регла ментова ний ст. 7 bis Па ризької 
конвенції про охорону промислової вла сності від 20 березня 1883 року. Як 
вірно за зна ча є Р. О. Кононенко, використа ння колективної ма рки є досить 
ефективним порівняно з ліцензува нням індивідуа льного това рного зна ка  
на са мперед для тих осіб, які ма ють пра во використовува ти колективну 
ма рку, зокрема , якщо вони в силу свого членства  зда тні вплива ти на  об’єд-
на ння, яке є вла сником та кої ма рки. До того ж їх можуть за стосовува ти 
а соціа ції та  спілки за мість використа ння зна чної кількості індивідуа льних 
зна ків [17, с. 70].

Одна к у за конода встві Укра їни колективна  торговельна  ма рка  не зна -
йшла  свого за кріплення [2, c. 125]. Лише в ч. 5 ст. 5 За кону Укра їни «Про 
охорону пра в на  зна ки для това рів та  послуг» зга дується, що пра во на  одер-
жа ння свідоцтва  на  торговельну ма рку ма є, серед інших, та кож і об’єдна н-
ня осіб [7, ст. 5]. При цьому на  пра ктиці та кий особливий вид торговельної 
ма рки за стосовується досить ча сто.

Ми погоджуємося з думкою П. Ф. Немеша , який  підкреслює, що від-
сутність на лежної пра вової ба зи щодо колективних ма рок «створює за гро-
зу для підприємців, які здобува ють ділову репута цію під та кою ма ркою, 
ускла днює за лучення іноземних інвестицій під ма ркова ну нею продукцію, 
створює умови для зловжива ння у цій сфері недобросовісними конкурен-
та ми» [18, c. 107].

Тому вба ча ється за  необхідне в За коні Укра їни «Про охорону пра в на  
зна ки для това рів та  послуг» за кріпити визна чення колективного това р-
ного зна ку, а  та кож положення, що да ний зна к на лежить до об’єктів ви-
ключного пра ва  об’єдна ння, спілки тощо.

Однією з на йголовніших озна к охоронозда тності торговельних ма рок є 
те, що вони повинні ма ти розрізнюва льну зда тність (тобто не бути схожими 
до ступеня змішува ння з іншими ма рка ми) та  не бути ома нливими. Відпо-
відно до Угоди про торговельні а спекти пра в інтелектуа льної вла сності, не 
підляга тимуть пра вовій охороні торговельні ма рки, які:

1)  є ідентичними і використовуються на  ідентичних това ра х а бо для 
ідентичних послуг;



116

Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. Правознавство. 2018. Т. 23. Вип. 1(32)

2)  не є ідентичними, а ле при цьому спожива чі можуть бути введені в 
ома ну. На прикла д, якщо на  звича йній футболці за зна чений логотип ТМ 
«Renault» і при цьому вла сники торговельної ма рки не повідомлені про 
використа ння торговельної ма рки, це буде вва жа тися введенням спожива -
ча  в ома ну, на віть незва жа ючи на  те, що ТМ «Renault» випуска є а вто, а  не 
футболки. Та ке позна чення зда тне породжува ти в уяві спожива ча  переко-
на ння, що футболки випущені на  за мовлення відомого бренду [4, c. 290].

Досить ва жливим а спектом при на да нні охорони торговельній ма рці 
є та кож уста новлення її відповідності мора лі та  грома дському порядку. 
Принцип мора льності за кріплено в ст. 6 quinquies (B), (С) Па ризької кон-
венції про охорону промислової вла сності: якщо зна ки супереча ть мора лі 
та  якщо вони можуть ввести в ома ну грома дськість, вони можуть бути від-
хилені при реєстра ції [14]. Да ний принцип зна йшов своє відобра ження і в 
за конода встві Укра їни. Та к, у ст. 5 За кону «Про охорону пра в на  зна ки для 
това рів та  послуг» вка за но, що пра вова  охорона  на да ється зна ку, який не 
суперечить суспільним інтереса м, принципа м гума нності і мора лі [7, ст. 5]. 

На уковці пропонують різні визна чення поняття торговельних ма рок, 
що супереча ть мора лі та  публічному порядку. На прикла д, О. А. Ра ссома -
хіна  розуміє під ними та кі позна чення, які супереча ть основа м консти-
туційного ла ду і зда тні виклика ти невдоволення в суспільстві у зв’язку з 
порушенням пра вил, які скла лись у ньому на  основі норм мора лі, тра ди-
цій та  культурних цінностей [19, с. 14]. Л. Д. Рома на дзе стверджує, що 
принципа м гума нності та  мора лі супереча ть ма рки із зобра женням оголе-
ної людської ста тури, культових споруд за  відсутності дозволу конфесій, 
елементи, що обра жа ють живу чи покійну особу а бо можуть на шкодити її 
репута ції і т.п. [10, c. 47].

Як вва жа ють П. Б. Меггс та  А. П. Сергєєв, на йскла днішим у судовій 
пра ктиці є пита ння вста новлення фа кту а мора льності торговельної ма рки 
у зв’язку з постійною зміною уявлень про мора ль у суспільстві, неможли-
вістю вста новити критерії а мора льності того чи іншого явища  а бо процесу 
[20, c.  378].

На  сьогодні не існує чіткої методики визна чення того, чи відповіда є 
да на  норма  мора льним за са да м суспільства . Рішення про на да ння охоро-
ни торговельній ма рці ґрунтується на  суб’єктивній оцінці [21, c. 80 – 81].

Дослідивши думки на уковців, пропонуємо за для полегшення вста нов-
лення фа кту а мора льності за кріпити в За коні Укра їни «Про охорону пра в 
на  зна ки для това рів та  послуг» визна чення торговельної ма рки, що су-
перечить принципу гума нності та  мора лі, як та кої, що містить нецензур-
ні, обра зливі вислови, компрометує особу та  за чіпа є її особисті нема йнові 
пра ва .

Ва жливою проблемою є те, що сьогодні а ні Директиви, а ні укра їнське 
на ціона льне за конода вство не містять чіткого визна чення принципу добро-
совісності при реєстра ції торговельної ма рки, що є суттєвим недоліком. 
Зва жа ючи на  це, необхідно звернути ува гу на  досвід деяких за рубіжних 
кра їн, зокрема  Великої Брита нії, де цей принцип розкрито дета льніше. 
Відповідно до За кону Великої Брита нії «Про това рні зна ки» 1994 року за -
явник при реєстра ції повинен включити в за явку те, що він ма є добросо-
вісний на мір поча ти використа ння да ного зна ку. Та ка  вка зівка  допома га є 
вирішува ти проблеми недобросовісності при пода нні за явки на  торговель-
ну ма рку [2, c. 126].
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Оста ннім ча сом в охороні торговельних ма рок зна чно посилила сь роль 
спожива ча . Результа том цього ста ло впрова дження в пра ктику кра їн-членів 
ЄС моделі пересічного спожива ча . Та ка  модель була  введена  Судом Спра вед-
ливості ЄС при розгляді спра ви «6-Кот-Еіег» на  за пит Німецького вищого 
а дміністра тивного суду при вирішенні ним пита ння про те, на  що необхідно 
орієнтува тись при визна ченні зда тності ма рки вводити в ома ну. Було відзна -
чено, що суд ма є спира тись на  позицію «доста тньо поінформова ного, спосте-
режливого та  розсудливого спожива ча », а  думка  експерта  а бо інших спожи-
ва чів на  предмет відповідності торговельної ма рки за конода вчим вимога м 
за стосовуються тільки для уточнення точки зору пересічного спожива ча . Ця 
модель була  перейнята  й іншими європейськими держа ва ми і отрима ла  у 
них широке за стосува ння. Зокрема , у польському за конода встві пересічний 
спожива ч – це особа , доста тньо поінформова на , ува жна  та  оба чна ; при цьому 
вра ховується та кож культурний, мовний чинник, ура зливість до нечесних 
комерційних пра ктик у зв’язку з віком і т. п. [22].

Як за зна ча є С. С. Са вич, пересічний спожива ч – це «певна  юридична  
конструкція а ктивної поведінки» особи, він не є реа льним суб’єктом пра -
ва , тобто це функціона льне поняття [23, c. 211]. 

Укра їнське за конода вство не містить жодних вка зівок на  та кого спо-
жива ча , проте в експертних висновка х щодо можливості ма рки вводити в 
ома ну досить ча сто вка зується, що а на ліз подібності това рів здійснюється 
в розра хунку на  спожива ча . Та ке посила ння вида ється недоста тньо кон-
кретизова ним та  не дозволяє зробити висновок про на явність у спожива -
ча  певної чіткої позиції щодо това ру. Тому за конода вство Укра їни в цій 
ча стині потребує вдоскона лення [23, c. 211]. У зв’язку з вищена веденим, 
вва жа ємо за  необхідне за кріпити модель пересічного спожива ча  (тобто осо-
би з середнім рівнем поінформова ності в цій сфері), яка  за стосовува ла сь би 
при визна ченні того, чи може певний зна к ввести в ома ну.

Ва рто відзна чити, що охорона  торговельної ма рки здійснюється шля-
хом за хисту пра в, що на лежа ть чітко визна ченим суб’єкта м. Відповідно 
до положень Па ризької конвенції, Угоди TRIPS та  Директиви 89/104/ЄЕС 
фізичні та  юридичні особи не можуть обмежува тись у на бутті пра в на  тор-
говельні ма рки. Як за зна ча ється в ст. 5 Регла менту Ра ди (ЄС) № 40/94, 
вла сником торговельної ма рки Спільноти може бути будь-яка  фізична  а бо 
юридична  особа  [24]. Відповідні норми міжна родних договорів за кріплені 
і в на ціона льних за конода вства х кра їн-членів ЄС [10, с. 49].

Згідно з ч. 1 ст. 7 За кону Укра їни «Про охорону пра в на  зна ки для това -
рів і послуг» пода ти за явку для отрима ння свідоцтва  на  торговельну ма рку 
можуть будь-які особи, які ба жа ють його одержа ти (проте в ст. 14 вста нов-
люється, що свідоцтво вида ється особі, яка  ма є пра во на  його одержа ння) 
[7, ст. 7, 14]. Тобто в За коні Укра їни чітко не визна чено, яка  са ме особа  
може пода ти за явку, та  не вста новлено жодних обмежень. Та ке формулю-
ва ння не є вда лим, оскільки суперечить головній меті торговельної ма рки – 
відрізняти това ри одного виробника  від това рів іншого. Виходячи з цього, 
та ким суб’єктом є тільки та  особа , діяльність якої пов’яза на  зі створенням 
това рів а бо на да нням послуг [10, c. 50]. Вва жа ємо, що та ке положення на -
ціона льного за конода вства  не суперечить європейським ста нда рта м, проте 
може спричинити низку проблем (на прикла д, недобросовісну реєстра цію 
пра в на  торговельну ма рку фізичною особою, яка  не ма є на міру використо-
вува ти їх при здійсненні господа рської діяльності). 
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Одра зу за зна чимо, що проблеми, пов’яза ні з недобросовісністю за яв-
ників, є поширеними у ба га тьох європейських кра їна х. За конода вство  
Іта лії, Іспа нії та  кра їн Бенілюксу не відносить на явність підприємницької 
діяльності до умов, необхідних для одержа ння пра ва  на  торговельну ма р-
ку. Кодекс інтелектуа льної вла сності Фра нції визна ча є торговельну ма рку 
як позна чення, що служить для розрізнення това рів чи послуг фізичних 
а бо юридичних осіб без за зна чення вимог до пра вового ста тусу та ких осіб. 
Досить ефективно ця проблема  була  вирішена  в за конода встві Німеччи-
ни, а  са ме в За коні «Про охорону това рних зна ків та  інших позна чень»  
1994 р., відповідно до норм якого на бува ти пра во на  торговельну ма рку 
може виключно підприємство [25].

Проблемним сьогодні вида ється пита ння вичерпа ння виключних пра в 
на  зна ки для това рів. За  за га льним пра вилом, для використа ння торго-
вельної ма рки не безпосередньо вла сником свідоцтва  необхідна  на явність 
дозволу на  її використа ння. Відповідно до ст. 21 Угоди ТРІПС вла сник 
може «переда ва ти пра во на  това рний зна к ра зом з переда чею підприєм-
ства  а бо без переда чі підприємства , якому на лежить това рний зна к» [26]. 
За  вла сником за кріплено пра во здійснюва ти перший прода ж това ру, що 
позна чений його торговельною ма ркою, а бо дозволити це іншій особі шля-
хом укла дення договору. Винятком із та кого пра вила  є вичерпа ння пра в 
(тобто неможливість вла сника  за бороняти іншим особа м використовува -
ти торговельну ма рку після введення това рів в обіг). Виділяють три види 
вичерпа ння пра в: на ціона льне, відповідно до якого за борона  пода льшого 
прода жу това ру вичерпується після першого прода жу тільки на  території 
певної кра їни; міжна родне, за  якого пода льший прода ж без згоди можли-
вий не тільки у певній кра їні, а  й поза  нею; регіона льний, коли вичерпа ння 
пра ва  відбува ється на  території об’єдна ння держа в [27, c. 74].

На уковці не виробили єдиного підходу до того, який вид вичерпа ння 
пра в існує в Укра їні. У ст. 6 За кону Укра їни «Про охорону пра в на  зна ки 
для това рів та  послуг» вста новлено лише те, що виключне пра во не поши-
рюється на  використа ння зна ка  для това ру, введеного в цивільний оборот 
вла сником свідоцтва  за  умови, що відсутні ва гомі підста ви за бороняти та ке 
використа ння [7, ст. 6]. Тобто, вид вичерпа ння пра в в Укра їні не визна че-
ний а ні на  теоретичному, а ні на  за конода вчому рівні, що може нега тивно 
вплинути на  пра воза стосовну пра ктику.

Ціка вою з цього приводу вида ється позиція Вищого господа рського 
суду, викла дена  в Листі від 28.02.2017 № 01-06/521 «Про деякі пита ння 
пра ктики за стосува ння господа рськими суда ми за конода вства  про за хист 
пра в на  об’єкти інтелектуа льної вла сності», згідно з якою укра їнське за -
конода вство не пов’язує вичерпа ння пра в із прода жем лише на  обмеженій 
території; тобто підтверджується за стосува ння міжна родного виду вичер-
па ння пра в [28]. У цьому ж Листі ВГСУ за зна чив, що у спра ві про за бо-
рону використовува ти позна чення «BLUM» за  міжна родною реєстра цією  
№ 1171363 при здійсненні пропонува ння до прода жу това рів JULIUS 
BLUM GmbH у мережі Інтернет, суд вда вся до оцінки обста вин, пов’яза -
них із реа ліза цією това рів на  території на шої держа ви, проте не вра хува в, 
що вичерпа ння пра в на  торговельну ма рку не пов’яза но з обігом това ру 
виключно на  території Укра їни [27, c. 74]. 

Проа на лізува вши вітчизняне та  за рубіжне за конода вство, ми можемо 
стверджува ти, що за для ефективного за хисту торговельної ма рки необхід-
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но передба чити перелік дій, під якими розуміють порушення пра в вла с-
ника . У ба га тьох європейських кра їна х та кий перелік існує, проте не є 
вичерпним. Існують два  основні на прями за кріплення переліку порушень 
пра ва  вла сності на  торговельну ма рку.

Відповідно до першого з них, норми на ціона льного за конода вства  лише 
відтворюють ст. 5 Директива  N 2008/95/ЕС Європейського Па рла менту і 
Ра ди «Про зближення за конода вств держа в-членів» і не включа ють інших 
положень. На прикла д, відповідно до п. 3 § 14 За кону Німеччини «Про охо-
рону това рних зна ків та  інших позна чень», за боронено на носити мітку на  
това ри а бо їх упа ковку; пропонува ти това ри під та ким позна ченням; ви-
користовува ти позна чення в бізнес-документа х а бо в рекла мі; імпортува ти 
а бо експортува ти това ри під цим позна ченням [29]. 

Згідно з іншим підходом, при розробці відповідних норма тивно-пра во-
вих а ктів за конода вець вра ховує вла сну судову пра ктику. Та кий підхід за -
кріплено в Кодексі інтелектуа льної вла сності Фра нції 1992 р., який містить 
та кі специфічні за борони, як за борона  відтворюва ти, використовува ти а бо 
на носити зна ки на віть із дода ва нням та ких слів, як «на слідува ння, вид, 
спосіб», імітува ти зна к та  використовува ти його для ідентичних това рів 
а бо послуг (ст. L713-2, L713-3) [30].

У За коні Укра їни «Про охорону пра в на  зна ки для това рів та  послуг» за -
кріплені досить широкі повнова ження вла сника  щодо за хисту своїх пра в. 
Зокрема , згідно з ч. 1 ст. 20 да ного За кону Укра їни, будь-яке посяга ння 
на  пра ва  вла сника  свідоцтва , вчинення без згоди вла сника  свідоцтва  дій, 
що потребують його згоди, на лежить до порушень пра в вла сника  свідоцтва  
[7, ст. 20]. Тобто вітчизняне за конода вство не містить переліку конкретних 
дій, що ста новлять порушення пра в вла сника  зна ка , що да є можливість 
йому за хища тись від будь-яких неза конних дій третіх осіб. Проте, як вда ло 
за зна ча є А. А. Герц, не за вжди са м вла сник розуміє, чи було порушено 
його пра во на  ма рку. До того ж за кон не вста новлює, які са ме збитки та  в 
яких розміра х ма ють відшкодовува тись у ра зі порушення пра ва  на  позна -
чення [31, c. 51–52].

Вва жа ємо за  необхідне за кріпити в За коні Укра їни «Про охорону пра в 
на  зна ки для това рів та  послуг» чіткий перелік видів порушень із боку 
третіх осіб, а  са ме: імпорт а бо експорт това рів під відповідним зна ком, 
вида лення а бо зміна  на несеного зна ка , використа ння та кого позна чення 
в рекла мі тощо.

Висновки. Підсумовуючи вищевикла дене, ми можемо стверджува ти, 
що за конода вство Укра їни у сфері охорони торговельних ма рок у цілому 
відповіда є європейським ста нда рта м, проте містить певні недоліки.

Серед позитивних а спектів можна  за зна чити те, що За кон Укра їни «Про 
охорону пра в на  зна ки для това рів та  послуг» містить визна чення основних 
понять у цій сфері, вста новлює можливість вичерпа ння пра в, за кріплює 
за га льні положення щодо за хисту вла сником своїх пра в на  зна к. 

Одна к ба га то в чому укра їнське за конода вство поступа ється на ціона ль-
ному за конода вству європейських кра їн. А са ме: 

1)  виробники у кра їна х ЄС, на  відміну від вітчизняних виробників, 
ма ють можливість при реєстра ції звукових ма рок предста вляти звуки в 
електронній формі. До того ж за конода вство Фра нції, Німеччини, Іспа нії та  
Да нії за бороняє реєстра цію описового позна чення іноземного походження, 
про що не зга дується в на шому за конода встві. Тому вва жа ємо за  необхідне 
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за кріпити на  за конода вчому рівні особливості пра вової охорони звукових 
торговельних ма рок та  за борону на  використа ння описових позна чень іно-
земного походження;

2)  в Укра їні недоста тньо ува ги приділяється колективному това рному 
зна ку, який на  суча сному ета пі є а ктуа льним для підприємців. Необхідно 
звернути ува гу на  Па ризьку конвенцію про охорону промислової вла сно-
сті від 20 березня 1883 року, де та кому позна ченню приділяється більше 
ува ги. За для узгодження За кону Укра їни «Про охорону пра в на  зна ки для 
това рів та  послуг» із відповідною Конвенцією потрібно за кріпити у ньому 
визна чення колективного това рного зна ку;

3)  норма тивно-пра вові а кти Укра їни у сфері охорони пра в на  зна ки 
не містять озна к торговельної ма рки, що супереча ть мора лі та  публічному 
порядку, що є недоліком із огляду на  існува ння відповідного положення 
у Па ризькій конвенції про охорону промислової вла сності. Пропонуємо 
за кріпити визна чення торговельної ма рки, що суперечить принципу гу-
ма нності та  мора лі як та кої, що містить нецензурні, обра зливі вислови, 
компрометує особу та  за чіпа є її особисті нема йнові пра ва ;

4)  за конода вство на шої держа ви не містить визна чення поняття пере-
січного спожива ча , незва жа ючи на  те, що посила ння на  та кого спожива ча  
на  пра ктиці відбува ється досить ча сто. На томість у норма тивно-пра вових 
а кта х Німеччини та  Польщі відобра жені основні озна ки та кого спожи ва ча . 
Тому а ктуа льним є впрова дження в за конода вство моделі пересічного спо-
жива ча , тобто особи з середнім рівнем поінформова ності в цій сфері, яка  
за стосовува ла ся би при визна ченні того, чи може певний зна к ввести в 
ома ну;

5)  на ціона льное за конода вство не суперечить Па ризькій конвенції, 
Угоді TRIPS та  Директиві 89/104/ЄЕС стосовно того, хто може отрима -
ти свідоцтво на  торговельну ма рку. Як в Укра їні, та к і в Іта лії, Іспа нії 
та  кра їна х Бенілюксу на бува ти пра в на  торговельну ма рку можуть будь-
які фізичні чи юридичні особи. Одна к вва жа ємо за  потрібне звернутися до 
досвіду Німеччини та  за кріпити визна чення суб’єкта  пра ва  на  торговель-
ну ма рку як фізичної а бо юридичної особи, яка  здійснює підприємницьку  
діяльність;

6)  на  відміну від кра їн-членів ЄС, в Укра їні на  за конода вчому рівні не 
визна чено виду вичерпа ння пра в. Доцільним було б вста новити у За коні 
Укра їни «Про охорону пра в на  зна ки для това рів та  послуг» міжна родний 
вид вичерпа ння пра в, що повністю підтверджува ло б позицію Вищого гос-
пода рського суду з цього пита ння;

7)  укра їнське за конода вство не містить роз’яснення того, які са ме дії 
на лежа ть до порушення пра в вла сника . При цьому за конода вство Німеч-
чини, Фра нції та  інших європейських кра їн на да ють їхній перелік відпо-
відно до міжна родних договорів а бо вла сної судової пра ктики, що зна чно 
спрощує за хист та ких пра в. Тому пропонуємо за кріпити у на шому за ко-
нода встві перелік дій, що ста новлять порушення пра в вла сника  на  торго-
вельну ма рку, який ура ховува в би не тільки положення директив, а  й ті 
дії, які досить ча сто відбува ються на  пра ктиці.

За конода вство у сфері охорони торговельних ма рок повинно вра ховува -
ти не лише міжна родний досвід у цій сфері, який та кож не є доскона лим, 
а  й вла сну судову пра ктику та  особливості розвитку на ціона льної системи 
охорони об’єктів інтелектуа льної вла сності.
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТОРГОВЫХ МАРОК В УКРАИНЕ 
И СТРАНАХ ЕС (СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)

Резюме
Ста тья посвящена  исследова нию особенностей пра вовой охра ны тор-

говых ма рок, которые являются средства ми индивидуа лиза ции уча стни-
ков гра жда нского оборота , в соответствии с внутренним за конода тельством 
Укра ины, междуна родными договора ми и на циона льным за конода тель-
ством отдельных европейских стра н. Ука за но, что да нный объект пра ва  
интеллектуа льной собственности является очень ва жным стра тегическим 
а ктивом, предпосылкой для успешного ра звития стра ны и поддержа ния 
междуна родных экономических отношений, поэтому за конода тельство в 
этой сфере должно соответствова ть требова ниям сегодняшнего дня. Обос-
нова на  необходимость совершенствова ния за конода тельства  Укра ины с 
учетом опыта  за рубежных стра н.

Ра ссмотрены проблемные вопросы определения понятия торговой ма р-
ки. Освещены исторические особенности ста новления института  торговой 
ма рки ка к объекта  интеллектуа льной собственности и ее переход из эко-
номической сферы в пра вовую.

Предста влена  ха ра ктеристика  основных норма тивно-пра вовых а ктов в 
этой сфере и их вза имосвязь. Подчеркнута  необходимость за конода тельно-
го определения звуковых, коллективных торговых ма рок, а  та кже прин-
ципа  добросовестности и мора льности при регистра ции да нных объектов. 
Перечислены гла вные призна ки охра носпособности торговых ма рок.

Ключевые слова : торгова я ма рка , зна к для това ров и услуг, пра вова я 
охра на .
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LEGAL PROTECTION OF TRADEMARKS IN UKRAINE 
AND EU COUNTRIES (COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS)

Summary
The article is devoted to the research of the peculiarities of the legal 

protection of trademarks, which are means of individualization of participants 
in civilian circulation, in accordance with the domestic legislation of Ukraine, 
international treaties and national legislation of certain European countries. 
It is stated that this object of intellectual property rights today is a very 
important strategic asset, a prerequisite for successful development of the 
country and maintenance of international economic relations, therefore the 
legislation in this sphere should correspond to the present. The necessity 
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of improving the legislation of Ukraine based on the experience of foreign 
countries is substantiated.

The problematic questions of the definition of a trademark concept are 
considered. The historical features of the establishment of a trademark 
institution as an object of intellectual property and its transition from the 
economic sphere to the legal.

A description of the basic legal acts in this area and their interrelation 
is presented. The necessity of legislative definition of sound, collective 
trademarks, as well as the principle of conscientiousness and morality in 
registration of these objects is emphasized. These are the most important signs 
of trademark security.

Key words: trademark, sign for goods and services, legal protection.


