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НЕДОБРОСОВІСНІСТЬ ЗАЯВНИКІВ ТОРГОВИХ МАРОК: 
АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ 

І ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ПРАКТИКИ 

Анотація. В статті досліджено економіко-правові аспекти зарубіжної (в юрис-
дикціях Китаю, США, ЄС) та вітчизняної законодавчої і правозастосовної практики 
боротьби з явищем недобросовісної реєстрації засобів індивідуалізації з акцентом 
на торгових марках і доменних іменах. Розглянуто формування теоретико-методо-
логічних і методичних основ захисту прав їх власників, підвищення ефективності 
діяльності експертів відомств інтелектуальної власності, судових експертів,інстру-
менти цифрового пошуку та використання штучного інтелекту як ключового факто-
ру забезпечення ефективності цього процесу.

Проаналізовано світову динаміку подання заявок на реєстрацію торгових марок, 
місце України, організаційно-економічний зміст явища «сквотинг торгових марок». 
Досліджено нормативну базу та практику діяльності Китайського відомства з тор-
гових марок по створенню системи перевірки для виявлення і відхилення шахрай-
ських заявок на торгові марки, розглянуто профілактичні заходи, що вживаються 
проти сквотерів, інструменти цифрового пошуку та використання штучного інтелек-
ту, як ключові фактори забезпечення ефективної діяльності. Показано, що поправки 
до Закону про торгові марки КНР включають шість статей, мета яких більш ефектив-
на боротьба з недобросовісними заявниками, шкідливими програмами, накладання 
значних штрафів за порушення торгових марок.

Досліджено засоби протидії недобросовісним заявникам в США. Відомство з па-
тентів і торгових марок США (USPTO) розробило правила, відповідно до яких іно-
земні заявники і власники торгових марок при подачі документів на торгову марку 
в USPTO повинні бути представлені ліцензованим адвокатом США. Розглянуто осо-
бливості реєстрації в США торгових марок, що подаються китайськими громадяна-
ми. Проведено аналіз останніх змін в законодавстві України з охорони торгових ма-
рок. Показано, що нові норми змінюють підходи до реєстрації та захисту торгових 
марок, створюють можливість їх добросовісного використання. 

Розглянуто концепцію недобросовісності заявника, її розуміння у правовій тео-
рії, місце в законодавстві ЄС, правові наслідки недобросовісності заявника. Робить-
ся висновок, що включення до національного законодавства визначення недобро-
совісності заявника при поданні заявки на реєстрацію торгової марки матиме 
важливе превентивне значення.
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UNFAIRNESS OF TRADEMARK APPLICANTS: ANALYSIS 
OF FOREIGN AND DOMESTIC LEGISLATIVE AND LAW 

ENFORCEMENT PRACTICE

Abstract. The article examines the economic and legal aspects of foreign (in the ju-
risdictions of China, USA, EU) and domestic legislative and law enforcement practices to 
combat the phenomenon of unfair registration of personalization with an emphasis on 
trademarks and domain names. The formation of theoretical, methodological and meth-
odological bases for the protection of the rights of their owners, improving the efficiency 
of experts of intellectual property agencies, forensic experts, digital search tools and the 
use of artificial intelligence as a key factor in ensuring the effectiveness of this process.

The world dynamics of filing applications for trademark registration, the place of 
Ukraine, the organizational and economic content of the phenomenon of «trademark 
squatting» are analyzed. The regulatory framework and practice of the Chinese Trade-
mark Office to establish a verification system to detect and reject fraudulent trademark 
applications, the preventive measures taken against squatters, digital search tools and the 
use of artificial intelligence as key factors to ensure effective operation. It is shown that 
the amendments to the Law on Trademarks of the People’s Republic of China include six 
articles, the purpose of which is to more effectively combat unscrupulous applicants, ma-
licious programs, and impose significant fines for trademark infringement.

The means of counteracting unscrupulous applicants in the USA have been studied. 
The U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) has developed rules under which foreign 
applicants and trademark owners must be represented by a U.S. licensed attorney when 
filing trademark applications with the USPTO. Features of registration in the USA of the 
trademarks given by the Chinese citizens are considered. The analysis of the last changes 
in the legislation of Ukraine on protection of trade marks is carried out. It is shown that 
the new rules change the approaches to registration and protection of trademarks, create 
the possibility of their fair use.

The concept of dishonesty of the applicant, its understanding in legal theory, place 
in the EU legislation, legal consequences of dishonesty of the applicant are considered. It 
is concluded that the inclusion in the national legislation of the definition of bad faith of 
the applicant when filing an application for trademark registration will be of important 
preventive importance.

Key words:examination, brand, bad faith of the applicant, patent attorney, squatter, 
amount of damage, trademark, digital search, artificial intelligence, fine.
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Постановка проблеми. Згідно до-
повіді ВОІВ «World Intellectual Property 
Indicators 2019» (Світові показники ді-
яльності у сфері інтелектуальної влас-
ності) (WIPI),в 2018 році у всьому світі 
було подано 10,9 млн заявок на торгові 
марки, що охоплюють 14,3 млн класів. 
Кількість класів, зазначених в заявках, 
зросла на 15,5% в 2018 р., що означає 
зростання дев’ятий рік поспіль. Відом-
ство інтелектуальної власності Китаю 
має найвищий обсяг подачі заявок 
з  числом класів близько 7,4 млн; за 
ними слідують відомства інтелекту-
альної власності США (640 181) і Японії 
(512156); Європейського союзу (EUIPO; 
392925) та відомство інтелектуальної 
власності Ісламської Республіки Іран 
(384 338). Серед 20 провідних відомств 
найбільше зростання в  період з  2017 
по 2018  рік спостерігалося у  відом-
ствах ІВ Індонезії (+ 29,1%), Китаю (+ 
28,3%), Індії (+ 20,9%), Республіки Ко-
рея (+ 14, 5%) та Сполученого Коро-
лівства (+ 12,4%). Азія лідирує за кіль-
кістю заявок на реєстрацію торгових 
марок. На офіси, розташовані в  Азії, 
припадало 70% всіх заявок на реєстра-
цію торгових марок в 2018 р. в порів-
нянні з  36,2% в  2008 році. Частка Єв-
ропи знизилася з  38,4% у  2008  р. до 
15,8% в 2018 році. На частку Північної 
Америки доводилося 5,8% загально-
світового обсягу в 2018 р., в той час як 
сукупна частка офісів, розташованих 
в  Африці, Латинській Америці і  Ка-
рибському басейні, а також в Океанії, 
склала 8,4% в 2018 році. За оцінками, 
в 2018 р. у всьому світі було зареєстро-
вано 49,3 млн активних торгових ма-
рок, що на 13,8% більше, ніж у 2017 р., 
з них 19,6 млн тільки в Китаї, 2,4 млн 
в США та 1, 9 млн в Індії [1].За даними 
ВОІВ у 2017 р. Україна очолила Топ-20 

офісів з  подач заявок на реєстрацію 
торгових марок групи країн з низьки-
ми та середніми доходами (подано ре-
зидентами – 47 531 заявок, нерезиден-
тами – 24 484, всього – 72 015 заявок). 
Водночас, Україна посідає лише 22-е 
місце у  загальному рейтингу подач 
заявок на реєстрацію торгових марок 
за Мадридською системою (у 2017  р. 
подано 389 заявок). США, які є лідером 
рейтингу, мають даний показник у  7 
889 заявок.

Як видно з  аналізу, Китай є сві-
товим лідером за кількістю поданих 
в  рік заявок на реєстрацію торгових 
марок. Водночас, чим більше знаків 
зареєстровано в країні, тим складніше 
зареєструвати там нову торгову марку 
через імовірність відмови за відносни-
ми підставами  – наявності тотожних 
або схожих позначень, зареєстрованих 
або заявлених стосовно однорідних 
товарів і  послуг. Відсоток заявок, які 
не проходять експертизу по суті, ста-
новить близько 38%, що цілком відо-
бражає зазначені складнощі.

В останні роки в  ЗМІ та спеціалі-
зованих блогах широко обговорюєть-
ся явище «сквотинг торгових марок» 
(squattingoftrademarks). Йдеться про 
ситуацію, коли компанія або приватна 
особа реєструє торгову марку, що сто-
сується товару, послуги або торгового 
найменування іншої компанії. Ситу-
ація зазвичай характеризується тим, 
що остання компанія, вклавши сили 
і кошти в забезпечення широкого ви-
знання свого бренду і завоювавши для 
свого товару (послуги або торгового 
найменування) міцну репутацію, про-
те не зареєструвала торгову марку, що 
їх охороняє. Сквотери намагаються 
реєструвати такі торгові марки, і  при 
цьому в  більшості випадків їх намір 
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полягає не в  тому, щоб використову-
вати їх в торгівлі, а в тому, щоб отри-
мувати рентні платежі від власників 
компаній, що користуються такими 
брендами  – наприклад, імпортерів 
іноземних товарів. Типовий сценарій 
розвивається так: сквотер реєструє 
на себе торгову марку, що стосується 
іноземного бренду, і  чекає виходу на 
місцевий ринок іноземного власни-
ка бренду.При появі власника бренду 
на місцевому ринку сквотер може за-
грожувати йому судовим пересліду-
ванням за порушення прав на торгову 
марку. Власник бренду може домогти-
ся рішення відомства інтелектуальної 
власності або суду у цивільних справах 
про визнання такого знака недійсним. 
Але це витратний процессможе бути 
досить тривалим і пов’язаним із знач-
ною правовою та комерційною не-
визначеністю. В  результаті власник 
бренду часто готовий заплатити скво-
теру за відмову від торгової марки, її 
переуступлення або ліцензування.

Метою статті є економіко-пра-
вовий аналіз зарубіжної та вітчизня-
ної законодавчої і  правозастосовної 
практики боротьби з  явищем недо-
бросовісної реєстрації засобів інди-
відуалізації з  акцентом на торгових 
марках і  доменних іменах, форму-
вання теоретико-методологічних 
і  методичних основ захисту прав їх 
власників, підвищення ефективності 
діяльності експертів відомств інтелек-
туальної власності, судових експертів, 
дослідження інструментів цифрово-
го пошуку та використання штучного 
інтелекту як ключового фактору забез-
печення ефективності цього процесу.

Аналіз досліджень і  публікацій. 
Проблеми міжнародно-правової охо-
рони торговельних марок та їх еко-

номіко-правові аспекти досліджували 
такі українські вчені, як Г. Андрощук, 
О.  Бакалінська, Ю.  Бошицький, О.  Бе-
зух, О.  Бутнік  – Сіверський, В.  Васи-
ленко, В. Вірченко, Т. Демченко, О. До-
рошенко, Н.  Іваницька, Ю.  Капіца, 
А.  Кодинець, Н.  Ковальова, П.  Немеш, 
О.  Орлюк, О.  Рассомахіна, Л.  Рома-
надзе, С.  Савич, К.  Сопова, А.  Жарі-
нова, а  також зарубіжні науковці: 
А. Войцехович, Г. Боденгаузен, Ф. Гар-
рі, В.  Джармакян, О.  Гутніков, В.  Єре-
менко, К.  Ідріс, І. Князєва, О. Сергеєв, 
А. Семенов, С. Сурова, В. Смірнова та 
ін. Водночас,зарубіжну та вітчизняну 
законодавчу і  правозастосовну прак-
тику боротьби з явищем недобросовіс-
ної реєстрації торгових марок, зокре-
ма в  умовах трансформації цифрової 
економіки, досліджено недостатньо.

Виклад основного матеріалу. 
Китайське відомство з торгових марок 
(ChinaTrademark Office – CTMO) 12 лю-
того 2019  року опублікувало проект 
постанови «SeveralProvisionsonRegula
tingtheApplicationforRegistrationofTrad
emarks» «Кілька положень про регулю-
вання заявки на реєстрацію торгових 
марок» для громадського обговорен-
ня. Цей проект став першою спробою 
створення системи перевірки для ви-
явлення і відхилення шахрайських за-
явок на торгові марки зловмисниками 
і покарання за подібні дії зловмисни-
ків та їх агентів з торгових марок. З ог-
ляду на труднощі, з  якими Китайське 
відомство з  торгових марок вже сти-
кається при роботі з величезною кіль-
кістю щорічних заявок, успіх цієї іні-
ціативи залежатиме від використання 
цифрових технологій.

Бум недобросовісних заявок. 
Китай, як вже зазначалось, є першою 
в світі системою торгових марок. В ос-
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танні роки це, серед інших чинників, 
призвело до зростання кількості про-
фесійних сквоттрів, тобто компаній, 
агентів з  торгових марок і  приватних 
осіб, які недобросовісно реєструють 
незареєстровані в країні торгові марки 
інших осіб з єдиною метою – утримати 
їх в якості викупу. До цього часу не іс-
нувало положень, які б перешкоджали 
сквотерам подавати такі недобросовіс-
ні заявки на торгові марки. CTMO ви-
магало від заявника тільки мінімальної 
особистої інформації, але не доводити 
його / її наміри використовувати заре-
єстрований знак в  законному бізнесі. 
Значна частина норм законодавства 
була зосереджена на тому, щоб зро-
бити засоби для відновлення більш 
доступними і  ефективними або змен-
шити ризики троллінгу сквотерами. 
Чинний закон не описував процедури 
та вимоги щодо запобігання, в  першу 
чергу, шахрайських дій. На перший 
погляд може здаватися парадоксаль-
ним, що приватні особи або компанії 
можуть мати право реєструвати тор-
гові марки, що стосуються брендів або 
торговельних найменувань компа-
ній, які створили такі бренди і в бага-
тьох випадках вклали значні ресурси 
в  їх формування і  закріплену за ними 
репутацію. Однак законодавство про 
торгові марки покликане підтриму-
вати належний баланс, забезпечуючи 
охорону виключних прав власників 
торгових марок без невиправданого 
обмеження прав інших осіб на викори-
стання нових торгових марок. На прак-
тиці межа між недобросовісними спро-
бами дармової експлуатації існуючих 
торгових марок і добросовісним ство-
ренням нових часто буває розмитою. 
Крім того, між системами реєстрації 
торгових марок різних країн є істотні 

відмінності, що визначають різну сту-
пінь, в якій вони дозволяють сквотерам 
реєструвати чужі торгові марки. Так, 
відсутність експертизи заявок з відно-
сних підстав в поєднанні з «правилом 
першої реєстрації» (практика Китаю) 
може створювати сприятливі умови 
для сквотингу, оскільки дотримання 
основних формальних критеріїв і  від-
сутність вже зареєстрованої торгової 
марки в  заявленому класі вважаються 
достатніми для реєстрації знака. Так, 
нещодавно китайський виробник одя-
гу з  м. Веньчжоу зареєстрував торгову 
маркуChivas Regal в  товарному класі, 
що стосується одягу (клас 25). Власник 
бренду, виробник віскі Chivas Regal, за-
реєстрував знак Chivas Regal по різних 
класах, зокрема, по класу «спиртні на-
пої» (клас 33), але не реєстрував його 
по класу 25. Це класичний приклад 
недобросовісної конкуренції – парази-
тування на чужій репутації. Подібним 
чином, сквотери отримують додаткові 
можливості спекулятивної реєстрації 
торгових марок в  країнах, законодав-
ство яких не містить вимоги щодо фак-
тичного використання знаків. Скво-
тери переважно реєструють знаки за 
класами товарів, а не за класами послуг. 
Вони працюють з  широким спектром 
різних товарів і найбільш активні в га-
лузях виробництва одягу і виробів роз-
коші, але не діють, наприклад, в сфері 
юридичних послуг. У  зв’язку з  діями 
сквотерів порушується значна кількість 
процедур заперечень і судових позовів 
щодо анулювання торгових марок. Те, 
що власники брендів частіше роблять 
кроки, спрямовані на скасування ре-
єстрації торгових марок сквотерами, 
свідчить про цінність для них захо-
плюваних торгових марок. Заявки на 
реєстрацію знаків, що подаються скво-
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терами, також відносно частіше відхи-
ляються відомством реєстрації торго-
вих марок. Разом з тим, в  середньому 
50% поданих сквотерами заявок на ре-
єстрацію торгових марок задовольня-
ється. [2]. Ці дані переконливо свідчать 
про наявність систематичної практики 
сквотингу. За даними Центру арбітражу 
і  посередництва Всесвітньої організа-
ції інтелектуальної власності у 2017 р. 
було зареєстровано рекордну кількість 
випадків (3074 справ) кіберсквотингу. 
Водночас, процедура анулювання тор-
гової марки після її реєстрації займає 
приблизно 2-3 роки, а  відповідні ви-
трати, за оцінками юристів, становлять 
близько 20 000-30 000 дол. США. Їх ос-
новний обсяг припадає на оплату юри-
дичних консультацій і представництва 
інтересів клієнтів юристами. Вступ же 
в переговори з сквотерами забезпечує 
набагато більш оперативне врегулю-
вання спорів, а  середня запитувана 
ними ціна, за наявними даними, ста-
новить від 2 000 до 10 000 дол. США, 
тобто є значно нижчою. Все це показує, 
як працює на практиці комерційна схе-
ма сквотингу. Приклади розгляду кон-
кретних справ щодо недобросовісних 
реєстрацій відомих іноземних торго-
вих марок (брендів) в Китаї та тривалої 
процедури їх опротестування і захисту 
розглянуто автором в роботах [3-7]. 

За відсутності спеціального за-
конодавства CTMO і  китайські суди 
з  інтелектуальної власності поча-
ли виявляти певні шаблони подання 
і  реєстрації (подача не обгрунтовано 
великої кількості торгових марок, не-
використання зареєстрованих торго-
вих марок, спроби їх перепродажу без 
використання і т. п.) і  визнання їх як 
презумпції недобросовісності з  боку 
заявника в  процедурах заперечення 

і визнання недійсними. Однак Відом-
ство не вживало жодних змін при роз-
гляді заявок з метою перевірки і філь-
трації справжніх і зловмисних.

В документі від 12 лютого 2019 року 
вперше реалізовано спробу запрова-
дження норм, які дозволять експертам 
з  торгових марок здійснити перевір-
ку нових заявок, щоб визначити, чи 
належать вони до незаконної схеми 
подання заявок. Це дасть можливість 
експертам відхилити ці заявки і уник-
нути додаткових витрат для законних 
правовласників і  різних підрозділів 
CTMO, які можуть бути засмічені фік-
тивними справами, що забирають 
час і фінансові ресурси від серйозних 
справ.

Профілактичні заходи проти 
сквотерів. Згідно з  чиним до недав-
нього часу законодавством, не існува-
ло документів, які заявник мав подати, 
щоб підтвердити свій статус або намір 
використовувати знак в  Китаї. Одні-
єю особою, яка не має підприємства, 
могли бути подані заявки на сотні зна-
ків без необхідності надавати копію 
ліцензії на ведення бізнесу або доказ 
підприємницької діяльності, пов’яза-
ної з наміром їх використовувати.

Після набуття чинності згаданого 
документа експерти зможуть дослід-
жувати і  перевіряти зразки заявок 
і просити заявників доповнювати до-
кази їх намірів щодо використання. 
Зокрема, статті 2 і  3 документу пе-
редбачають, що заявник, який подає 
заявку на реєстрацію торгової марки, 
має довести, що він веде реальний 
бізнес і  має ділову необхідність для 
такої реєстрації. При прийнятті тако-
го рішення заявники мають дотриму-
ватися принципу добросовісності і не 
повинні брати участь в  поданні «не-
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добросовісних заявок». Зокрема, крім 
подачі заявок на знаки інших осіб, 
які відомі або мають певну репутацію 
в Китаї, заявка також вважається недо-
бросовісною, якщо:

• Це одна з багатьох інших зая-
вок, поданих однією і тією ж фізичною 
або юридичною особою протягом ко-
роткого періоду часу, причому всі ра-
зом перевищують ділові потреби заяв-
ника.

• Якщо заявник не продемон-
стрував наміри використовувати тор-
гові марки або якщо немає реальної 
необхідності отримувати право на ви-
ключне використання торгової марки 
відносно даних товарів і послуг.

Для забезпечення конкретної ре-
алізації зазначених положень у  доку-
менті також передбачено, що заявник 
повинен представити відповідні до-
кази і пояснити причини своєї заяви. 
У  разі відсутності поважної причини 
або недостатності доказів заявка буде 
відхилена. Якщо заявка все ще прохо-
дить попередню перевірку, відсутність 
«пояснення» буде свідченням недо-
бросовісності і підставою для визнан-
ня незаконно зареєстрованого знака 
недійсним. Такі профілактичні заходи 
варто запровадити і в Україні.

Виявлення недобросовісних 
агентів. З 1  березня 2019  р. в  Китаї 
вступили в  силу нові правила щодо 
патентних агентств. Колишні правила, 
від 1991 р., були переглянуті на постій-
них зборах Держради КНР. За ці роки 
вони відіграли позитивну роль в упо-
рядкуванні відповідної сфери діяль-
ності, підвищенні рівня і якості інно-
вацій, забезпеченні функціонування 
патентної системи, проте прийшов 
час їх оновити. Нині в Китаї 42,6 тися-
чі осіб мають статус патентних повіре-
них, кількість патентних агентств до-

сягло 2126. Безперервно збільшується 
кількість фірм, які можуть надавати 
міжнародні послуги, висилати попе-
реднє попередження про нові патенти, 
аналізувати їх, оформляти відповідні 
ліцензії, складати позови про пору-
шення патентних прав, проводити 
відповідне врегулювання і т.п. Водно-
час в  Китаї дуже часто зустрічаються 
агенти з торгових марок, які виступа-
ють в  ролі сквотерів у  своїх власних 
інтересах або від імені інших. У Китаї 
немає особливих вимог до реєстрації 
агента з  торгових марок. Отже, існує 
безліч дрібних агентів, якість роботи 
і  етика яких не піддаються регулю-
ванню. Для забезпечення ефективного 
виконання вищевказаних положень 
у  проекті передбачається, що агенти 
з  торгових марок, які беруть участь 
в  будь-якому незвичному акті подачі 
заявки на реєстрацію торгової марки, 
повинні бути занесені в  чорний спи-
сок, а в серйозних випадках їх ліцензія 
може бути припинена [8]. Таку норму 
варто застосувати і  в законодавстві 
України.

Інше положення передбачає, що 
в  разі, якщо агент з  торгових марок 
обізнаний про подачу недобросовіс-
них заявок, він повинен діяти добро-
совісно і  відмовлятися від судового 
переслідування за такими заявками. 
Якщо агент не проявляє таку стрима-
ність, йому буде потрібно відновити 
виконану роботу, і  до нього можуть 
бути вжиті дисциплінарні заходи. Крім 
того, заявники, які порушують вище-
вказані положення, можуть втратити 
такі привілеї, як право на отримання 
державних стимулів чи винагород, або 
такі винагороди чи стимули можуть 
бути скасовані, якщо вони вже надані. 
У  серйозних випадках заявник також 
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може бути притягнутий до криміналь-
ної відповідальності.

Будь-яка організація або приватна 
особа може повідомляти у  Відомство 
інтелектуальної власності про будь-
які недобросовісні заявки на реєстра-
цію торгових марок. Якщо Відомство 
інтелектуальної власності отримує 
звіт або знаходить недобросовісну 
заявку на реєстрацію торгової марки, 
воно негайно розглядає справу відпо-
відно до закону.

Довгострокові ефекти. З набут-
тям чинності цього проекту CTMO 
почне відстежувати недобросовісні за-
явки. Це дасть можливість експертам 
використовувати необхідні пошукові 
та статистичні інструменти для вияв-
лення аномальних заявок і розпочати 
процес перевірки у  разі отримання 
повідомлення від третіх осіб про недо-
бросовісні заявки. Завдяки автоматич-
ній перевірці всіх заявок, в найближчі 
кілька років кількість зловживань має 
зменшитись. З огляду на труднощі, 
з  якими стикається CTMO при робо-
ті з  величезною кількістю щорічних 
заявок, успіх цієї законодавчої ініці-
ативи значною мірою залежатиме від 
застосовуваних цифрових технологій. 
Впровадження інструментів цифрово-
го пошуку та використання штучного 
інтелекту (ШІ) є ключовими фактора-
ми у забезпеченні ефективності таких 
положень і значного скорочення кіль-
кості непотрібних заявок, вже поданих 
в  Китаї. З огляду на те, що компанії 
і  приватні особи також можуть пові-
домляти про недобросовісні заявки, 
викликаючи тим самим втручання 
експерта, можна прогнозувати появу 
нових програмних продуктів, що мо-
жуть допомогти агентам, патентним 
повіреним і  власникам торгових ма-

рок створювати такі аналітичні звіти 
поряд з традиційними функціями мо-
ніторингу

Аналіз нової редакції китай-
ського закону про торгові марки. 
1  листопада 2019  р. набули чинності 
поправки до Закону про торгові мар-
ки Китаю. Десята сесія Постійної ко-
місії 13-го Національного народного 
конгресу 23  квітня 2019  р. прийняла 
рішення щодо внесення поправок до 
Закону про торгові марки КНР[9]. До-
кладний зміст поправок до «Закону 
про торгові марки Китайської Народ-
ної Республіки» наведено нижче.

1. Стаття 4, пункт 1: «Якщо будь-
яка фізична, юридична особа або інша 
організація в  ході своєї виробничої 
або комерційної діяльності має намір 
придбати виключне право на викори-
стання торгової марки для своїх то-
варів або послуг, заявка повинна бути 
подана у  Відділ реєстрації торгових 
марок. У  недобросовісних заявках на 
реєстрацію торгових марок, не при-
значених для використання, має бути 
відмовлено».

2. Стаття 19, пункт 3: «Агент-
ству з  торгових марок забороняється 
представляти клієнта в тих випадках, 
коли воно знає або має знати, що тор-
гова марка, яка має бути подана для 
реєстрації таким клієнтом, підпадає 
під обставини, передбачені статтею 4, 
статтею 15 та статтею 32 цього Зако-
ну».

3. Стаття 33: Власник попе-
реднього права або будь-яка зацікав-
лена   сторона може протягом трьох 
місяців з дати публікації подати запе-
речення проти прийнятої і  опубліко-
ваної заявки на реєстрацію торгової 
марки, якщо він виявить, що заявка 
порушує положення статті 13, абзац 
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другий або третій, ст. 15, ст. 16, абз. 1, 
ст. 30, ст. 31, ст. 32 цього Закону або 
будь-яка особа вважає, що заявка по-
рушує положення ст. 4, ст. 10, ст. 11, ст. 
12, стаття 19 абзац четвертий цього 
закону. Якщо в  зазначений строк не 
подано заперечення, торгова марка 
реєструється, видається свідоцтво про 
реєстрацію і публікується реєстрація.

4. Стаття 44, пункт 1: Якщо заре-
єстрована торгова марка стоїть в  по-
рушення положень статті 4, статті 10, 
статті 11, статті 12, пункту четвертого 
статті 19 цього Закону або реєстрація 
торгової марки була отримана шляхом 
шахрайства або будь-яких інших не-
добросовісних засобів, Відомство має 
визнати зареєстровану торгову марку 
недійсною; будь-яка інша організація 
або приватна особа може попросити 
Раду з розгляду та оцінки торгових ма-
рок оголосити таку зареєстровану тор-
гову марку недійсною.

5. Стаття 63:Розмір збитку за 
порушення виключного права на ви-
користання зареєстрованої торгової 
марки оцінюється виходячи з  фак-
тичних збитків, понесених правовлас-
ником в  результаті порушення. Там, 
де важко визначити фактичні збит-
ки, сума може бути оцінена на осно-
ві прибутку, який порушник отримав 
за порушення. У  тих випадках, коли 
важко визначити збитки, понесені 
правовласником, або прибуток, отри-
маний порушником, сума може бути 
оцінена шляхом посилання на відпо-
відну кратну суму використання заре-
єстрованої торгової марки відповідно 
до договірної ліцензії. Якщо порушен-
ня виключного права на використання 
зареєстрованої торгової марки скоєно 
недобросовісно і  обставини є серйоз-
ними, сума збитку повинна бути більш 

ніж один раз, але менш ніж в п’ять ра-
зів від суми, оціненої за допомогою 
наведеного вище розрахунку. У  суму 
збитку також включаються розумні 
витрати правовласника, понесені за 
припинення правопорушення.

Коли правовласник щосили нама-
гається надати докази, але бухгалтер-
ські книги і матеріали, що стосуються 
акту порушення, в  основному знахо-
дяться під контролем порушника, для 
визначення розміру збитку Народний 
суд може винести постанову порушни-
ка надати рахунок книги, матеріали, 
пов’язані з порушенням закону. Якщо 
порушник відмовляється надати або 
надає фальшиві бухгалтерські книги 
і  матеріали, Народний суд може ви-
значити розмір збитку, посилаючись 
на позов і  докази, надані правовлас-
ником.

У тих випадках, коли важко ви-
значити збитки, понесені правовлас-
ником, прибуток, який порушник 
заробив, і збори за ліцензування заре-
єстрованої торгової марки, Народний 
суд надає компенсацію, яка не переви-
щує 5 000 000 юанів відповідно до об-
ставин акту порушення.

При розгляді справ у  спорах про 
торгові марки Народний суд на вимо-
гу правовласника виносить постанову 
про знищення товарів з підробленими 
зареєстрованими торговими марками, 
за винятком особливих випадків; роз-
поряджатися знищенням матеріалів 
та інструментів, що в основному вико-
ристовуються для виготовлення това-
рів з  підробленими зареєстрованими 
торговими марками, без компенсації; 
або, в особливих обставинах, заборону 
на вищезгадані матеріали та інстру-
менти для входу в комерційні канали 
без компенсації.
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Товари з підробленими зареєстро-
ваними торговими марками не повин-
ні надходити в комерційні канали або 
тільки після видалення підроблених 
зареєстрованих торгових марок.

6. Стаття 68, абзац перший, тре-
тій: (3) Порушувати положення статті 
4, статті 19 абзацу третього або четвер-
того.

(4) Подати заявку на реєстрацію 
торгової марки недобросовісно,   на 
яку в  залежності від обставин накла-
дається адміністративне покарання, 
наприклад попередження або штраф; 
недобросовісно подати позов про по-
рушення прав на торгову марку, який 
відповідно до закону накладається На-
родним судом.

Можна бачити, що поправки до 
Закону про торгові марки включають 
в себе шість статей, мета яких полягає 
в тому, щоб більш ефективно бороти-
ся з  недобросовісними заявниками, 
шкідливими програмами, не призна-
ченими для використання, і  наклада-
ти більш значні штрафи за порушення 
торгових марок, щоб створити більш 
оптимізовану зручність, справедливу 
ринкову атмосферу і  бізнес-середо-
вище. І  це зрозуміло, адже за дани-
ми Верховної народної прокуратури 
Китаю кількість випадків порушень, 
пов’язаних з  правами інтелектуаль-
ної власності (ІВ) за останні два деся-
тиліття зросла на 5660%. У  2019 році 
суди країни розглянули 418 000 справ, 
пов’язаних з правами ІВ, що на 45,1% 
більше, ніж роком раніше. Це був тре-
тій  рік поспіль, коли кількість справ 
в області ІВ в судах Китаю росли як мі-
німум на 40% [10]. 

Засоби протидії недобросовіс-
ним заявникам в  США. Китайські 
сквоттери вже давно вийшли за межі 

піднебесної. Сьогодні вони активно 
моніторять іноземні ринки, аналізу-
ють успішні продукти в інших країнах. 
Варто зазначити, що Відомство з  па-
тентів і торгових марок США (USPTO) 
також розробило правила, відповід-
но до яких іноземні заявники і  влас-
ники торгових марок повинні бути 
представлені ліцензованим адвока-
том США при подачі документів на 
торгову марку в  USPTO. Це правило 
вступило в  силу після громадського 
обговорення, що привело до прийнят-
тя остаточного рішення, яке набуло 
чинності в липні 2019 року[11]. В пра-
вилах USPTO зазначено, що, для того, 
щоб бути кваліфікованим для подачі 
документів на торгові марки знаки 
для іноземних заявників, адвокат по-
винен мати хорошу репутацію в  ко-
легії вищих судових інстанцій штату 
США, включаючи округ Колумбія або 
будь-яку іншу Співдружність чи те-
риторію США. USPTO вважає, що ця 
вимога використання ліцензованого 
повіреного США гарантує, що агент-
ство «може ефективно використовува-
ти наявні механізми для забезпечення 
дотримання іноземними заявниками 
нормативних вимог в питаннях торго-
вих марок; забезпечують більшу впев-
неність іноземних заявників і  гро-
мадськості в  тому, що реєстрація, що 
надається іноземним заявникам, не 
підлягає визнанню недійсними через 
такі причини, як неналежні підписи 
і  використання вимог; і  сприяти зу-
силлям USPTO щодо підвищення точ-
ності.

Реєстрації в  США торгових ма-
рок, що подаються китайськими 
громадянами. Динаміка подання 
заявок на реєстрацію торгових ма-
рок постійно зростає. Якщо в  2016  р. 
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ними було подано 31709 заявок, то 
в  2017  р. – вже 51423. Нині китайські 
громадяни подають заявки на торго-
ві марки США за плату в  розмірі 325 
доларів США і отримують близько 790 
доларів США від свого уряду за успіш-
ну реєстрацію. Ці китайські субсидії 
надихнули підприємливих громадян 
на отримання реєстрацій в  США за 
субсидії, без будь-якої щирої зацікав-
леності в правах на торгові марки[12] 
.Представляється, що правила USPTO 
щодо іноземних претендентів на тор-
гові марки, які запроваджено в  США, 
спрямовані на зменшення недобросо-
вісних заявок від подібних китайських 
заявників.

Аналіз останніх змін в  законо-
давстві України з  охорони торго-
вих марок. Введені Законом України 
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо посилення 
охорони і захисту прав на торговельні 
марки і промислові зразки та бороть-
би з  патентними зловживаннями» № 
815-IX від 21.07.2020 р. (далі – Закон № 
815-IX). 16.08.2020 р. набули чинності 
зміни по реєстрації, захисту та вико-
ристанню торговельних марок, а  та-
кож інші зміни у сфері інтелектуальної 
власності. Розглянемо більш докладно 
нову редакцію Закону «Про охорону 
прав на знаки для товарів і  послуг» 
(далі Закон) з акцентом на зміни сто-
суються добросовісного використання 
торговельної марки. Умови надання 
правової охорони. Визначено пере-
лік позначень, які можуть бути зареє-
стровані, як торговельна марка: фор-
ма товарів або їх пакування, звуки, за 
умови що такі позначення придатні 
для відрізнення товарів або послуг од-
них осіб від інших, придатні для відо-
браження їх у реєстрі свідоцтв Украї-

ни на торговельні марки таким чином, 
що дає змогу визначити чіткий і точ-
ний обсяг правової охорони, що нада-
ється. Водночас, варто звернути увагу, 
що окрім традиційних видів торго-
вельних марок  – зображувальних, 
словесних, комбінованих, об’ємних, 
існують специфічні види. Наприклад, 
голографічні, рухові, позиційні та зна-
ки, які являють собою не візуальне 
позначення (звукові, нюхові, смако-
ві знаки тощо). Їх перелік визначено 
Сінгапурським договором про право 
товарних знаків, що ратифікований 
Україною 15.04.2009  р. з  приміткою, 
що договірні сторони можуть дозво-
лити таку реєстрацію. Хоча Україна 
і є стороною Сінгапурського договору 
проте в Україні не надається правова 
охорона голографічним, руховим, по-
зиційним, нюховим та смаковим зна-
кам. Зміни у  підставах для відмови 
в наданні правової охорони.Уточнено, 
що не можуть одержати правову охо-
рону позначення, які зображують або 
імітують, зокрема, офіційні повні або 
скорочені назви держав чи міжнарод-
ні літерні коди держав. Передбачено, 
що загальновживаність позначення як 
підстава для відмови в  наданні пра-
вової охорони повинна мати місце 
у сучасній мові або у добросовісній та 
усталеній торговельній практиці щодо 
товарів і послуг. Описовим вважають-
ся позначення, які свідчать також про 
географічне походження товарів, або 
інші характеристики товарів чи по-
слуг. Таким чином, перелік описових 
позначень розширено та він є неви-
черпним. Доповнено перелік позна-
чень, що не підлягають правовій охо-
роні: – позначення, які можуть ввести 
в  оману щодо товарів чи послуг, зо-
крема щодо їх властивості, якості або 
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географічного походження;  – відтво-
рюють назву сорту рослин, зареєстро-
ваного чи заявленого на реєстрацію 
в  Україні або якому надана правова 
охорона відповідно до міжнародного 
договору України;  – містять геогра-
фічні зазначення (у т. ч. для спиртів 
та алкогольних напоїв), зареєстрова-
ні чи заявлені на реєстрацію в  Укра-
їні або яким надана правова охорона 
відповідно до міжнародного договору 
України. Додано нові підстави до нор-
ми про неможливість реєстрації як 
торговельних марок позначень, які на 
дату подання заявки або якщо заявле-
но пріоритет, то на дату пріоритету є 
тотожними або схожими настільки, що 
їх можна сплутати, зокрема, асоціюва-
ти з: комерційними найменуваннями, 
що відомі в Україні і належать іншим 
особам, які одержали право на них до 
дати подання до Установи заявки щодо 
таких же або споріднених з ними това-
рів і послуг; торговельними марками, 
що використовуються іншою особою 
в  іноземній державі, якщо заявка по-
дана від свого імені агентом чи пред-
ставником такої особи в  розумінні 
статті 6 septies Паризької конвенції 
без дозволу такої особи і  відсутні до-
кази, що обґрунтовують таке подання, 
за наявності заперечення такої особи. 
Також «новою» підставою для відмови 
у реєстрації є тотожність або схожість 
з  торговельними марками, що вико-
ристовуються іншою особою в інозем-
ній державі, якщо заявка подана від 
свого імені агентом чи представником 
такої особи без дозволу такої особи 
і  відсутні докази, що обґрунтовують 
таке подання, за наявності заперечен-
ня такої особи. Фактично, ця норма 
розширює таку підставу для відмови, 
як можливість введення в оману щодо 

інших осіб та/або їхніх товарів чи по-
слуг. Листи-згоди на стадії реєстрації. 
До внесення змін відповідно до Закону 
№ 815-IX листи-згоди чинним законо-
давством не були передбачені, хоча 
на стадії розгляду справ Апеляційною 
палатою та судом, такі докази прийма-
лися. Відтепер, подання листів-згод 
передбачено ЗУ «Про охорону прав на 
знаки для товарів і  послуг», зокрема 
при реєстрації тотожних або схожи-
ми настільки позначень, що їх можна 
сплутати з  раніше зареєстрованим та 
поданими на реєстрацію торговими 
марками, комерційними найменуван-
ням, промисловими зразками тощо. 
Можна очікувати появу нової судової 
та адміністративної практики (Апе-
ляційної палати) у  разі відкликання 
листів-згод; порушення умов, на під-
ставі яких згоди отримані; строки дії 
такої згоди тощо. Вбачається доціль-
ним передбачити запровадження від-
повідних шаблонів та рекомендації до 
листів-згод для їхнього прийняття ві-
домством та врахуванні при реєстра-
ції. В  них має бути прописано умови 
отримання згоди, строк дії, на що роз-
повсюджується, територія тощо.

Публікація у  бюлетені, строки на 
заперечення та право звернення до 
Апеляційної палати. Запроваджено 
публікацію в офіційному електронно-
му бюлетені протягом п’яти робочих 
днів з  дати надіслання повідомлення 
заявнику про встановлення дати по-
дання заявки (за фактом відповідності 
заявки вимог ст. 8 Закону та зараху-
вання збору). Якщо раніше подати за-
перечення проти заявки можна було за 
«5 днів до дати прийняття рішення за 
заявкою», то відтепер подання запере-
чення проти заявки – протягом трьох 
місяців від дати публікації відомостей 
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у бюлетені або міжнародну реєстрацію 
торговельної марки чи територіальне 
поширення міжнародної реєстрації 
на Україну. Заперечення може подати 
будь-яка особа. Подане заперечення 
розглядається в межах мотивів, викла-
дених у ньому, та з урахуванням відпо-
віді заявника в разі її надання в уста-
новлений строк. Результати розгляду 
заперечення зазначаються у висновку 
експертизи за заявкою. Копія рішен-
ня Установи, прийнятого на підставі 
такого висновку експертизи, надсила-
ється особі, що подавала заперечення. 
Особа, яка подала заперечення проти 
заявки, може оскаржити рішення про 
реєстрацію торговельної марки до 
Апеляційної палати протягом двох мі-
сяців від дати одержання копії такого 
рішення. Тобто, звертатися до Апеля-
ційної палати може не тільки заявник.

Оскарження рішення до Апеля-
ційної палати здійснюється шляхом 
подання заперечення проти рішення 
та сплати збору. Одержання Апеляцій-
ною палатою заперечення та сплата 
збору є підставою для зупинення ді-
ловодства за заявкою до затверджен-
ня рішення палати. Повідомлення про 
подання заперечення та його копія 
невідкладно надсилаються заявнику 
торговельної марки, якому надається 
право подати до Апеляційної палати 
обґрунтовану відповідь на заперечен-
ня. Мотивоване рішення Апеляційної 
палати, яке прийняте за результата-
ми розгляду, надсилається заявнику 
та особі, яка подала заперечення. Таке 
рішення може бути оскаржено ними 
у судовому порядку протягом двох мі-
сяців від дати одержання.

Способи використання торго-
вельної марки без згоди її власника. 
Доповнено перелік способів викори-

стання торговельної марки без згоди 
власника. Загалом зміни стосуються 
добросовісного використання торго-
вельної марки поруч з власним брен-
дом, на вивісці тощо. Серед них: вико-
ристання під час торгівлі позначень, 
що стосуються виду, якості, кількості, 
призначення, цінності, географічного 
походження, часу виробництва това-
рів чи надання послуг або інших ха-
рактеристик товарів чи послуг, за умо-
ви відсутності ознак порушення прав 
власника свідоцтва на торговельну 
марку; використання під час торгівлі 
торговельної марки, якщо вона необ-
хідна для вказівки на призначення то-
вару чи послуги, зокрема як додатко-
вого обладнання чи запасних деталей, 
за умови що таке використання здійс-
нюється відповідно до чесної підпри-
ємницької практики; застосування 
торговельної марки у  порівняльній 
рекламі виключно для вирізнення то-
варів і  послуг з  метою об’єктивного 
підкреслення їх відмінностей, за умо-
ви що таке застосування здійснюється 
відповідно до чесної підприємницької 
практики та з дотриманням положень 
законодавства про захист від недобро-
совісної конкуренції. Варто звернути 
увагу, що принцип вичерпання прав 
також передбачений чинним законо-
давством – наступна реалізація оригі-
нального та законним шляхом введе-
ного в обіг товару третіми особами.

Інші зміни. Уточнено понятійний 
апарат. Введено (змінені) поняття, се-
реди них: дефініцію «знак» як позна-
чення, за яким товари і послуги одних 
осіб відрізняються від товарів і послуг 
інших осіб, замінено на термін «тор-
говельна марка»; додані визначен-
ня «база даних заявок», «бюлетень» 
та «колективна торговельна марка». 
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Додано можливість використання 
кваліфікованого електронного підпи-
су та видачі, отримання документів 
від Укрпатенту, подання документів 
в  електронній формі. Спосіб подан-
ня заявки (у е-формі чи паперовій) 
заявник обирає на власний розсуд. 
Можливість подання заявок в  е-фор-
мі шляхом використання спеціальних 
електронних систем подання була реа-
лізована на практиці ще до прийняття 
зазначеного Закону. Проте лише зараз 
відбулося її законодавче закріплен-
ня. Змінено термін з  трьох років до 
п’яти безперервного невикористання 
торговельної марки як підстави для 
дострокового припинення дії свідо-
цтва за рішенням суду. Відлік строку 
розпочинається від дати публікації 
відомостей про видачу свідоцтва. П’я-
тирічний строк узгоджується з  по-
ложеннями Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, Європейським спів-
товариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами. Зменшено строк 
виключного права власника на пов-
торну реєстрацію торговельної мар-
ки з  трьох до двох років. Попередній 
висновок із викладенням вичерпного 
переліку підстав невідповідності за-
явленого позначення умовам надання 
правової охорони заклад експертизи 
може надсилати лише один раз.

Закон № 815-IX прийнятий за для 
посилення охорони та захисту прав 
торговельних марок і  промислових 
зразків, боротьби з патентними злов-
живаннями, з метою забезпечення ви-
конання зобов’язань України у  сфері 
європейської інтеграції відповідно до 
Угоди про асоціацію з ЄС. Нові норми 
змінюють підходи до реєстрації та за-
хисту, у  т. ч. розширюють та конкре-
тизують підстави для відмови у  реє-

страції та можливість добросовісного 
використання торговельних марок без 
згоди власника. 

Концепція недобросовісності 
заявника. Більшість європейських 
країн (у т.ч. нові держави-члени) вне-
сли до національного законодавства 
положення щодо недо бросовісної ре-
єстрації торгових марок. Однак, по-
при уніфікованість підходів у країнах 
спільного ринку до визначення пра-
вових наслідків недобросовісності 
заявника, основне питання щодо ви-
значення сутності по няття недобро-
совісної реєстрації торгової марки все 
ще не знайшло однозначного розумін-
ня у законодавчій та судовій практиці. 
На відміну від нормативної невизна-
ченості поняття не добросовісної реє-
страції торгових марок, його узагаль-
нені тлумачення адміністративними 
та судовими органами різ них країн 
мають спільну основу: нечесність та 
будь-яка інша поведінка, яка виходить 
за межі загальноприйнятої ділової по-
ведінки, є недопустимими, а отже, ма-
ють бути заборонені.

Розуміння концепції недобро-
совісності у  правовій теорії. Під не-
добросовісністю відносно заявки на 
реєстрацію торгової марки загалом 
розуміють будь-який прояв нечес ності 
з  боку заявника та/або будь-яку іншу 
поведінку заяв ника, яка виходить за 
межі загальноприйнятої ділової по-
ведінки. Незважаючи на певну нео-
днозначність наукового тлума чення 
принципу добросовісності, на сьогодні, 
він, будучи інкорпорованим у  цивіль-
ні кодекси різних країн, включаю чи 
Францію, Німеччину, Італію, Бельгію, 
канадську провінцію Квебек, «кори-
стується повагою як «королева правових 
норм».В сучасному праві застосування 
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принципу добросовісності не обмежу-
ється лише рівнем національного за-
конодавства. Він визнанийтакож як 
фундаментальний принцип побудови 
міжнародних відносин та включений 
до Статуту ООН, Конвенції ООН про 
договори міжнародної купівлі-прода-
жу товарів, Віденської конвенції про 
право міжнародних договорів, прин-
ципів міжнародних комерційних дого-
ворів УНІДРУА, принципів європейсь-
кого договірного права[13].

Варто зауважити, що недобросо-
вісність заявника може проявлятися 
у  експропріації не лише чужої торго-
вої марки, але й інших розрізняльних 
позначень, зокрема, фірмових найме-
нувань, доменних імен. Тому законні 
володільці фірмових найменувань та 
доменних імен наділені тим самим 
комплексом прав для запобігання та 
протидії недобросовісній поведінці 
інших осіб, що і  володільці торгових 
марок.

Застосування Єдиної політики 
врегулювання суперечок в  області 
доменних імен (ЄПУС). Центр ар-
бітражу і  посередництва ВОІВ тільки 
у 2019 році розглянув приблизно 3600 
скарг, що є найбільшою кількістю за 
весь період з  моменту запуску Єди-
ної політики врегулювання супере-
чок в  області доменних імен (ЄПУС) 
в 1999 році. Відповідно до ЄПУС пода-
вець скарги зобов’язаний підтвердити 
для її обґрунтування наявність трьох 
умов, а саме: 1) доменне ім’я ідентич-
не торговій марці, що належить подав-
цю скарги, або схоже з ним до ступеня 
змішання; 2) особа, яка зареєструвала 
доменне ім’я, не має ніяких прав чи 
законних інтересів щодо цього до-
менного імені; і  3) доменне ім’я було 
зареєстровано і  використовується 

«недобросовісно». У  разі задоволення 
скарги за процедурою ЄПУС її пода-
вач може або перейняти контроль над 
спірним доменним ім’ям, або зажада-
ти анулювання його реєстрації. Успіх 
ЄПУС і  її глобальне визнання не ви-
кликають сумнівів. З моменту впрова-
дження вона використовувалася влас-
никами брендів з  усіх куточків світу, 
які подали до Центру ВОІВ більше 45 
тис. скарг. Більшість осіб, які подавали 
скарги за процедурою ЄПУС, станови-
ли резиденти США; в  першу п’ятірку 
також входили Франція, Сполучене 
Королівство, Швейцарія і  Німеччина. 
У 2019 р. на США припадало 32% влас-
ників брендів («позивачів»), які подали 
скарги в Центр ВОІВ. Більшість «відпо-
відачів» у цих справах (тобто фізичних 
або юридичних осіб, які зареєструва-
ли доменні імена, по відношенню до 
яких були подані скарги) знаходилися 
в США, за якими слідували Китай, Спо-
лучене Королівство, Іспанія, Франція 
та Австралія. У 2019 р. на США припа-
дало 26% «відповідачів» за скаргами 
до Центру ВОІВ за процедурою ЕПУС 
[14]. Говорячи про перспективу, що 
стосується охорони торгових марок, 
то в рамках ЄПУС експертами пропо-
нується внести ряд змін: 1) замінити 
формулювання «недобросовісна реє-
страція та використання» формулю-
ванням «недобросовісна реєстрація 
або використання» з  урахуванням 
ситуацій, коли за допомогою рані-
ше зареєстрованого доменного імені 
відкрито порушуються права бренду, 
який виник пізніше; 2) впровадити 
правило «той, що програв платить» 
(аналогічно практиці, що застосову-
ється в рамках розглядів, пов’язаних із 
запереченнями проти реєстрації тор-
гових марок і вимогами про їх анулю-
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вання, в ЄС); 3) розробити процедуру 
подачі апеляцій на рішення, прийняті 
за процедурою ЄПУС, з  їх розглядом 
в рамках ВОІВ. Згідно з чинною систе-
мою апеляції повинні подаватися до 
суду відповідної юрисдикції, що вима-
гає значних витрат часу і ресурсів; і 4) 
передбачити можливість заборони на 
майбутню реєстрацію нових доменів 
повторним порушникам прав на до-
менні імена.До числа інших пропоно-
ваних пропозицій входять додавання 
в текст правила про позовну давність, 
включаючи етап посередництва до по-
чатку арбітражної фази (наприклад, 
для того, щоб передбачити можли-
вість видалення гіперпосилання, що 
випадково порушує правила, без необ-
хідності вилучення у власника самого 
домену), а також продовження строків 
відповіді на скарги, пов’язані з перед-
бачуваними порушеннями. 

Підвищення ефективності екс-
пертизи за допомогою використан-
ня штучного інтелекту (ШІ). Для 
підвищення ефективності розгляду 
спорів в  арбітражному процесі не-
обхідно задіяти можливості ШІ. Ана-
логічні інструменти вже використо-
вуються в  інших сферах, включаючи, 
наприклад, автоматизацію пошуку по 
торгових марках. ШІ також може ви-
користовуватися для аналізу та оцінки 
інших об’єктивних ознак «недобро-
совісності». Так, організація «EURid» 
(реєстратор доменів в зоні .eu) успіш-
но застосовує ШІ для розробки засо-
бів превентивного аналізу даних про 
реєстрацію доменів з метою виявлен-
ня доменних імен, які реєструються 
в  цілях ведення неправомірної або 
незаконної діяльності. Згідно зі звіта-
ми про роботу програми ШІ в рамках 
EURid, до теперішнього часу випадки 

реєстрації доменів в неналежних цілях 
вдавалося виявляти з точністю 92%. 

Правові наслідки недобросовіс-
ності заявника. Оскільки, виходячи 
з  основних засад цивільного права, 
недобросовісність завжди тягне за со-
бою певні негативні наслідки для вин-
ної особи, наслідком недобросовісного 
по дання заявки є відмова у реєстрації 
відповідної торгової марки або ви-
знання свідоцтва на нього недійсним. 
Зазначимо, що питання про недобро-
совісність заявника може виникати 
на різних етапах — від реєстраційної 
процедури у Відомстві до стадії вико-
ристання недобросовісно зареєстро-
ваного позначення. При цьому націо-
нальний законодавець не обмежений 
у  можливості самостійно визначити, 
з  якого моменту зацікавлена особа 
має право розпочинати процес проти 
недобросовісної реєстрації належного 
їй позначення. У багатьох країнах не-
добросовісність заявника є підставою 
як для опротестування поданої за-
явки, так і для скасування проведеної 
реєстрації. Проте, у деяких юрисдикці-
ях право законного володільця знака 
про тидіяти недобросовісній реєстра-
ції власного позначення обмежується 
можливістю звернення до компетент-
них органів з  вимогою про визнання 
свідоцтва на такий знак недійсним.

В Україні правовою нормою, що 
має деяке наближення до згаданої 
вище кон цепції недобросовісності 
заявника, є підпункт «в» п. 1 ст. 19 За-
кону України «Про охорону прав на 
знаки для товарів і  послуг», у  якому 
зазна чено, що: «Свідоцтво може бути 
визнано у  судовому порядку недійсним 
повністю або частково у разі видачі сві-
доцтва внаслідок подання заявки з  по-
рушенням прав інших осіб».
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У зарубіжній практиці недобросо-
вісність заявника є одним із вирішаль-
них факторів при розгляді питання 
про скасування чи залишення в  силі 
реєстрації торгової марки. ІІри цьому 
існуючі підходи до визначення недо-
бросовісної реєстрації торгової марки 
фактично базуються на загально-:пра-
вовому розумінні категорії недобро-
совісності. Для встановлення дійсного, 
а  не прихованого наміру особи при 
подачі нею заявки про реєстрацію 
торгової марки, до уваги беруть оби-
два  – суб’єктивне та об’єктив не зна-
чення недобросовісності. З точки зору 
суб’єктивного розуміння, недобросо-
вісність заявника полягає у  тому, що 
він на момент подачі заявки усвідом-
лював або повинен був усвідомлюва-
ти, що заявлене позначення законно 
використовується іншою особою та 
що привласнення такого позначен-
ня може порушити чиїсь права. Отже, 
суб’єктивна недобросовісність біль-
шою мірою співвідноситься із такими 
категоріями моралі як нечесність та 
непорядність. Об’єктивне розуміння 
недобросовісності заявника стосу-
ється розумно необхідних очікувань 
інших учасників комерційного оборо-
ту. Заявник повинен докласти зусиль 
для оз найомлення із звичайно існую-
чими стандартами добросовісного ве-
дення комерційних справ та утриму-
ватися від дій, які могли б порушити 
загальноприйняті правила поведінки 
у ділових відносинах.

Законодавство багатьох зарубіж-
них країн (Великобританії, Німеччи-
ни, Франції, Греції, Румунії, Естонії, 
Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Угор-
щини, Чехії) вже давно використовує 
відповідні правові норми, як абсолют-
ні підстави для відмови або визнання 

недійсною реєстрації торгової марки.
Беручи до уваги статтю 10-bis Паризь-
кої конвенції з  охорони промислової 
власності [15]. яка містить лише уза-
гальнене визначення недобросовісної 
конкуренції, вважаємо, що включен-
ня до національного законодавства 
навіть загального визначення недо-
бросовісності заявника при подан-
ні заявки про реєстрацію торгової 
марки матиме важливе значення. 
Це особливо стосується країн, де від-
повідна правозастосовча практика ще 
не сформована. Подібне нормативне 
регулювання буде ще ефективнішим 
за умови, якщо законодавець надасть 
не лише загальну дефініцію недобро-
совісності заявника, а  й  передбачить 
ще невичерпний перелік конкретних 
ситуацій, при яких заявку про реєстра-
цію торгової марки слід вважати пода-
ною недобросовісно.
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