Лекція 6
1. Охорона прав на комерційні найменування         в  мережі Інтернет
Інтернет – інформаційний простір, де щоденно вчиняються мільйони різного роду правочинів, у тому числі комерційних операцій. Кількість таких операцій та об’єм товарів, робіт та послуг, які реалізовуються за ними через мережу Інтернет з кожним роком зростають.

Свою роль у цьому процесі відіграють комерційні позначення, які є особливими правовими засобами індивідуалізації суб’єктів господарювання, товарів (робіт, послуг). Їх широко використовують не лише за їх основним функціональним призначенням, але й для рекламування товарів, робіт, послуг та діяльності суб’єктів господарювання.

Учасники правовідносин представляють себе в Інтернет - середовищі шляхом створення власного веб сайту, на якому розміщують різного роду інформацію – найменування, логотип, символіка юридичних осіб, реквізити, адресу, контактні телефони, інформацію про себе та свою діяльність, асортимент продукції, яку виробляють та реалізують тощо.

Особливої уваги заслуговують питання використання в мережі Інтернет комерційних позначень, які є об’єктами права інтелектуальної власності (комерційні найменування, торговельні марки) і мають визначений законодавством правовий режим.

Комерційне найменування – засіб, який поряд із найменуванням дозволяє вирізняти одну особу з-поміж інших та ідентифікувати суб’єкта господарської діяльності як учасника правовідносин. Поряд з цим комерційне найменування дозволяє асоцювати певні товари, роботи та послуги з виробником, який є власником певного комерційного найменуванням.

Як зазначає Кривошеїна І. В., комерційне найменування не вказує на конкретні товари чи послуги, однак наголошує саме на юридичній особі, яка виробляє той чи інший вид товару чи надає послуги.

Напрацьована позитивна репутація під комерційним найменуванням надає суб’єкту господарювання переваги на ринку. Найменування фірми з позитивною діловою репутацією дозволяє розширювати коло споживачів, активніше залучати до співпраці нових контрагентів і в кінцевому результаті розвивати бізнес та отримувати більші прибутки.

Для здійснення бажаного впливу на споживачів та контрагентів та досягнення позитивного результату комерційне найменування повинно бути оригінальним, виразно виділяється серед інших найменувань, тобто бути індивідуальним.

У переважній більшості комерційні найменування є словесними позначеннями, проте жодних вимог щодо форми та змісту комерційних найменувань законодавство не передбачає. З огляду на це багато науковців підтримують точку зору, що комерційні найменування можуть бути не лише словесними, але й містити певні символи та знаки, або бути комбінованими, тобто складати ся із слів та символів.

Якщо договором про делегування доменного імені та у Правилах відповідного домену відсутні відповідні застереження, то в якості комерційного найменування особа може використати і власне доменне ім’я.

За загальним правилом для отримання правової охорони комерційне найменування повинно забезпечити можливість за його допомогою вирізняти одну особу – суб’єкта господарської діяльності з-поміж інших та не вводити в оману споживачів та інших учасників правовідносин щодо діяльності суб’єкта, якому належать права на комерційне найменування. Тому комерційне найменування не повинно збігатися із знаками для товарів і послуг та зазначеннями походження товарів, що належать іншим суб’єктам. В якості комерційного найменування не можуть бути використані і чуже доменне ім’я, ні розрізняльна частина чужого доменного імені.

В якості комерційного найменування можуть бути використані оригінальні назви або уривки творів, фантазійні слова тощо. Проте згідно чинного законодавства ( ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права») комерційні найменування не підлягають судовому захисту як твір.

Відповідно до ст. 8 Паризької Конвенції комерційне (фірмове) найменування охороняється без обов’язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Аналогічне правило встановлено ст. 489 ЦК України, згідно з якою права інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинними з моменту першого використання цього найменування та охороняються без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне (фірмове) найменування частиною торговельної марки.

Як зазначається у ч. 1 ст. 489 ЦК України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування. З моменту першого використання надається правова охорона і скороченому комерційному найменуванню суб’єкта господарювання.

Першим використанням комерційного найменування можливо вважати вчинення будь-яких дій, спрямованих на розкриття комерційного найменування перед третіми особами (використання в рекламі, на виставках, ярмарках, у діловій документації тощо), а також зазначення комерційного найменування на продукції (на етикетках, упаковках тощо).

Момент першого використання комерційного (фірмового) найменування може встановлюватися за даними державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта господарювання, фінансової і технічної документації (рахунки, накладні, технічні умови), рекламних матеріалів, охоронних документів на об’єкти промислової власності (патенти на промислові зразки, деклараційні патенти на винаходи), реєстрації доменного імені тощо.

Цікавою у цьому контексті є судова справа за позовом компанія «Гугл Інк.» (Google Inc.), яка з 1998 року при наданні послуг використовує позначення «Google». Це позначення добре відоме користувачам всесвітньої мережі Інтернет. Перше використання зазначеного позначення для ідентифікації послуг позивача серед українських споживачів було здійснено у 2001 році, коли була введена в дію україномовна версія пошукового сервісу позивача.

Компанія «Гугл Інк.» (Google Inc.) – юридична особа, основним видом діяльності якої є надання користувачам всесвітньої мережі Інтернет з багатьох країн світу, в тому числі і з України, послуг з пошуку та розміщення інформації.

З 2004 року позначення Google стало добре відомим в Україні, що підтверджується рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України від 28 серпня 2007 року, згідно з яким словесний знак «GOOGLE», який є тотожним позначенню «Google», що також використовується позивачем, було визнано добре відомим в Україні відносно компанії «Гугл Інк.» (США) станом на 1 січня 2004 року щодо частини послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: шукання інформації для інших через Інтернет, розповсюдження реклами на користь інших через Інтернет.

Компанія «Гугл Інк.» (Google Inc.) звернулася до суду з позовом до ТзОВ «ГОУ ОГЛЕ» та ТзОВ «Хостмайстер» про припинення порушення прав інтелектуальної власності на комерційне найменування і просила суд зобов’язати ТзОВ «ГОУ ОГЛЕ» припинити використання комерційного найменування «Google» у доменному імені www.google.ua та зобов’язати ТОВ «Хостмайстер» припинити (відмінити) делегування доменного імені www.google.ua на ім’я ТзОВ «ГОУ ОГЛЕ».

Свої вимоги позивач обґрунтовував тим, що позначення

«Google», що використовується компанією Гугл Інк. (Google Inc.) в Україні для позначення власних послуг, дає можливість вирізнити її з поміж інших та не вводить споживачів в оману щодо справжньої діяльності позивача. Позначення «Google» є комерційним найменуванням позивача, права інтелектуальної власності на яке виникло у нього з моменту першого використання в Україні. Проте після виникнення у позивача прав на комерційне найменування «Google» ТзОВ «ГОУ ОГЛЕ» незаконно розпочало використовувати   позначення   «Google»   у   доменному   імені

«google.ua» реєстрантом (держателем) якого є ТзОВ «Хостмайстер» .

Суду були надані матеріали про те, що позивач використовує в мережі Інтернет власне доменне ім’я «google.com» та 112 інших доменних імен з використанням власного комерційного найменування «Google».

Проаналізувавши наявні у справі докази, суд встановив, що доменне ім’я google.ua є тотожним у своїй розрізняльній частині

«google» із комерційним найменуванням позивача (Google Inc.), яке використовується ним при наданні послуг в Україні та мережі Інтернет.

Суд прийшов до висновку, що використання відповідачем (ТзОВ «ГОУ ОГЛЕ») комерційного найменування позивача у доменному імені «google.ua» є неправомірним та вводить споживачів в оману щодо послуг, які надаються з використанням зазначеного комерційного найменування.

Суд задовольнив позовні вимоги компанії «Гугл Інк.» (Google Inc.) та зобов’язав ТзОВ «ГОУ ОГЛЕ» припинити використання комерційного найменування «Google» у доменному імені google.ua., а ТзОВ «Хостмайстер» припинити (відмінити) делегування доменного імені google.ua на ім’я ТзОВ «ГОУ ОГЛЕ».

Законодавство передбачає можливість реєстрації комерційних найменувань за відповідним поданням суб’єкта господарювання, який володіє правами на нього. Порядок такої реєстрації та ведення реєстрів комерційних найменувань повинен бути встановлений законом, який, нажаль, ще не прийнято.

Факт реєстрації комерційного найменування чи її відсут ність жодним чином не можуть впливати на виникнення та здійснення прав на нього. Проте, як слушно зауважує Іщук С.І., запровадження реєстрів комерційних найменувань є виправданим заходом з практичної точки зору. Реєстрація комерційних найменувань дозволить уникнути безпідставних повторів у їх використанні та дозволить формалізувати пріоритет прав на такий засіб індивідуалізації1.

Згідно ст. 159 ГК України суб’єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб’єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше.

Згідно ст. 490 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне

найменування, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Створення та перше використання комерційного найменування породжує виключне абсолютне правовідношення, зміст якого складає право суб’єкта використовувати комерційне найменування як засіб своєї індивідуалізації та індивідуалізації товарів, робіт, послуг, які він виробляє та/або надає. Усі інші учасники правовідносин не мають права використовувати це найменування та не повинні перешкоджати у його здійсненні суб’єкту, який володіє відповідними правами.

Правоволодільцю надається правова охорона як проти використання іншими особами тотожних найменувань, так і проти використання ними найменувань, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з відповідними комерційними фірмовими найменуваннями і це вводить в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізовуються, та послуг, які надаються.

Забезпечують правову охорону прав на комерційне найменування і норми законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно до Закону України від 7 червня 1996 року «Про захист від недобросовісної конкуренції»1 неправомірне використання комерційного (фірмового) найменування та інших позначень без дозволу суб’єкта, який раніше почав використовувати їх, є недобросовісною конкуренцією.

Використання чужого комерційного найменування може призвести до змішування з діяльністю іншого суб’єкта господарювання, який має пріоритет на їх використання, а тому такі дії суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності і є протизаконними.

Неправомірним є і використання у господарській діяльності позначення, що схоже на комерційне фірмове найменування, яке раніше почав використовувати інший суб’єкт господарювання, оскільки це може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання і вводити в оману споживачів.

Норма ч. 5. ст. 159 ГК України зобов’язує особу, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власни ка, припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

У разі розгляду справ про використання схожих чи тотожних комерційних найменувань суд призначає судову експертизу, яка і з’ясовує питання про наявність чи відсутність схожості чи тотожності між комерційними (фірмовими).

Права на комерційне найменування має особистісний характер, проте згідно ч. 2 ст. 490 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування можуть передаватись іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.

Як слушно зазначає Кодинець А. О., ця норма ЦК України не відповідає юридичній природі суб’єктивного права на комерційне найменування. Перехід права на комерційне найменування є неможливим, а тому заслуговує уваги пропозиція автора виключити п. 2 зі змісту ст. 490 ЦК України1.

2.Охорона прав на торговельні марки в мережі Інтернет

Інтернет істотно розширив можливості щодо використання торговельних марок та інших комерційних позначень. Розміщення учасниками Інтернет простору на своїх вебайтах різних знаків, позначень, символів є звичною практикою.

Юридична природа таких знаків дуже різна. У літературі та нормативних актах для їх означення використовуються різні терміни (логотип, символіка, бренд, торговельна марка, знак для товарів та послуг тощо).

Торговельна марка (знак для товарів та послуг) – будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень (знак), які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Об’єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Тому і торговельні марки прийнято поділяти на словесні, зображувальні, об’ємні, комбіновані та нетрадиційні (світлові, звукові, нюхові, смакові).

Словесна торговельна марка складається зі слова, словосполучення, фрази або абревіатури («АНТОНОВ», «ЗАЗ», «КрАЗ»,

«Мотор Січ», «Мрія», «Руслан», «Світоч», «Таврія»). До словесних відносять торговельні марки, що складаються з однієї чи декількох літер або цифр та будь-якої їх комбінації. Перевагою сло весних знаків є те, що вони простіше запам’ятовуються, легше відтворюються, їх можна рекламувати по радіо і телебаченню. Правоволодільці словесних торговельних марок можуть викорис тати їх і у доменних іменах.

Зображувальна торговельна марка є позначенням, що містить лише малюнки будь-якого характеру, зокрема, зображення на площині живих істот, предметів, природних та інших об’єктів, також фігури будь-яких форм, композиції ліній та фігур.

Об’ємна торговельна марка створюється у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах (довжина, висота, ширина).

Комбінована торговельна марка створюється шляхом поєднання (комбінації) різних видів позначень, наприклад, словесних, зображувальних, об’ємних тощо, що дозволяє розширити її рекламні можливості. Торговельна марка може бути виконана у будь-якому одному кольорі або у поєднанні різних кольорів.

В якості торговельної марки можуть бути використані і нетрадиційні позначення (звук, запах). Можливість реєстрації торговельних марок, які не мають візуального позначення (звукові, нюхові, смакові), а також голографічні знаки, рухові та позиційні знаки передбачає Сінгапурський договір про право товарних знаків від 27 березня 2006 року (ратифікований Законом України від 15 квітня 2009 року).

Для реєстрація звукових, нюхових та смакових товарних знаків необхідне не тільки належне правове регулювання процесу реєстрації, але й створення відповідних технічних можливостей. Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг (п. 2.1.21 ) передбачається можливість реєстрації нетрадиційних торговельних марок, проте такі марки реєструються за наявності технічної можливості внесення їх до реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації.

Торговельна марка історично виникла як своєрідний засіб зазначення авторства виробу, а відповідно і індивідуалізації вироблених товарів. Проте наявність оригінальної торговельної марки дозволяє не тільки вирізняти товар (роботи, послуги) певних, конкретних виробників, але й рекламувати товар, у тому числі і у мережі Інтернет.

За законодавством України правова охорона та захист надається торговельним маркам, які мають міжнародну реєстрацію (згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків), торговельним маркам, які у встановленому порядку визнані добре відомими та торговельним маркам, які зареєстровані згідно норм ЦК України та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

Для отримання правової охорони торговельна марка повинна мати розрізняльну здатність, відповідати суспільним інтересам та не порушувати прав та законні інтереси третіх осіб1.

Згідно Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та, на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом.

Заявлений до реєстрації знак не повинен містити антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів, позначення порнографічного характеру тощо. Якщо заявлене позначення або хоча б один з його елементів відноситься до перелічених позначень, подальший розгляд заявки припиняється і заявнику надсилається рішення про її відхилення.

Не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми), офіційні назви держав, емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки. Зазначені позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

У зв’язку з цим виникає питання щодо правомірності реєстрації в якості торговельної марки доменних імен із часткою «ua».

Домен .UA – домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет. Частка «ua» у доменному імені вказує на Україну, як на окремий сегмент адресного простору у мережі Інтернет.

Проте згідно чинного законодавства позначення, що містить офіційну назву держави «Україна» може бути включене до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу.

Порядок та процедура надання згоди на внесення до знака позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», регламентуються Правилами погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг.

Згода надається Комісією щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг фізичним особам-підприємцям та юридичним особам за умов, що:

· використання офіційної назви держави «Україна» як елемента знака для товарів і послуг не суперечитиме публічному порядку, принципам гуманності й моралі, сприятиме інтересам держави та не вводитиме в оману громадськість щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги;

· товари і послуги, щодо яких передбачається використання такого знака, мають промислову, освітню, наукову, культурну чи художню цінність;

· види товарів та/або послуг, які виробляє та/або надає заявник, є унікальними, притаманними лише Україні;

· заявник займає домінуюче положення на ринку України щодо товарів та/або послуг, для яких передбачається використання знака;

· заявник здійснює зовнішньоекономічну діяльність та в своїй групі товарів та/або послуг зовнішньоекономічної діяльності займає домінуюче положення;

· тривалість діяльності заявника на ринку України або світовому ринку щодо таких товарів та/або послуг становить не менше 5 років.

Зазначені фактори можуть ураховуватися окремо або у їх сукупності.

Клопотання та подані заявником матеріалами розглядається Комісією щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг, яка і приймає рішення про надання згоди або про відмову у її наданні.

Права на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг.

Особа, яка бажає одержати свідоцтво на торговельну марку подає до Державної служби інтелектуальної власності письмову заявку у якій, зокрема, повинне бути зазначено зображення знака, що заявляється для реєстрації та перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг.

За результатами експертизи заявки на реєстрацію торговельної марки приймається рішення про її реєстрацію, в офіційному бюлетені здійснюється публікація відомостей про видачу свідоцтва та здійснюється державна реєстрація торговельної марки у Реєстрі.

Згідно ст. 495 ЦК України власник свідоцтва на торговельну марку набуває право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання та інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З метою посилення захисту прав на торговельні марки від можливих порушень в мережі Інтернет Законом України від 4 липня 2002 року1 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» було доповнено нормою, яка дуже чітко визначала, що «використанням знака визнається також його використання в Інтернеті, а також використання доменних імен, тотожних чи подібних до знака настільки, що їх можна сплутати».

Чинний сьогодні Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 21 травня 2015 року цієї норми уже не містить, а лише у ст. 20 встановлює, що порушенням прав власника свідоцтва на торговельну марку вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» прямо передбачає можливість використання торговельної марки в доменних іменах. У зв’язку з цим цікавими є правила реєстрації доменів, які встановлюють Правила домену .UA та Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA версія 1.0.

Відповідно до п. 3.3. Регламенту приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім`я повністю, або його компонент другого рівня (до знака «.», але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.

При реєстрації доменного імені проводиться перевірка: чи охороняються права на Знак, зазначений в заявці, на території України; чи зазначений Знак відповідає доменному імені у заявці згідно пунктів 3.6-3.8 Регламенту .UA; чи відповідає контакт, вказаний в полі registrant, особі, якій належать права на використання Знаку; чи не закінчився термін дії прав на Знак. Тому можна погодитись, що реєстрація та делегування доменних імен у доменній зоні другого рівня .UA є «привілеєм для власників відповідних торговельних марок», яким надається правова охорона на території України.

Судова практика виходить з того, що використовувати доменне ім'я другого рівня без наявності зареєстрованого знака для товарів і послуг є недопустимим і порушує відповідні правила делегування доменних імен.

Власник свідоцтва має право на укладення різних договорів чи видачу ліцензій на використання зареєстрованого знака та передання прав на нього.

Проте, передання прав на знак не допускається, якщо це може стати причиною введення в оману споживача щодо товарів і послуг або щодо особи, яка їх виробляє чи надає.

Ці законодавчі заборони у повній мірі поширюють свою дію і на випадки надання дозволу на використання торговельної марки у доменних іменах.

Питання торговельних марок детально урегульовані нормами ЦК України та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Проте особливості використання торговельних марок в мережі Інтернет та захисту прав на торговельні марки у випадку їх неправомірного використання в Інтернеті потребують більш детального регулювання.

