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ПРОБЛЕМИ ІМІТАЦІЇ ТА
КОНТРАФАКЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ
МАРКИ В УКРАЇНІ

Анотація. Охарактеризовано поняття та сутність торговельної марки, якими нормативно-
правовими актами вона регулюється. Також розглянуто проблему спекуляцій торговельної
марки, а саме імітацію та контрафакцію; як захистити несанкціоноване використання;  дії, що
заподіюють чи можуть заподіяти шкоду власникові торговельної марки.

Ключові слова: торговельна марка, схожість позначення, імітація, контрафакція,
свідоцтво, реєстрація.

Аннотация. Охарактеризованы понятие и сущность торговой марки, какими нормативно-
правовыми актами она регулируется. Также рассмотрена проблема спекуляций торговой
марки, а именно имитация и контрафакция; как защитить несанкционированное использование,
действия, причиняющие или такие, что могут причинить вред владельцу торговой марки.

Ключевые слова: торговая марка, сходство обозначения, имитация, контрафакция,
свидетельство, регистрация.

Abstract. The article examines definitions and brand essence, which regulations it is regulated.
Also the problem of speculation trademark, namely imitation and counterfeiting. How to protect
unauthorized use as well as actions that cause or may cause damage to the trademark owner.

Key words: trade mark, the similarity of marks, imitation, counterfeiting, certificate, registration.

У сучасних умовах ринкової економіки істотно зростає значення знаків для
розрізнення одних і тих самих товарів, що виробляються різними виробниками, чи
послуг, що надаються різними особами. Досить часто не стільки самим виробникам
(підприємствам), скільки їх товарам або послугам треба чимось виділятись,
відрізнятись, при цьому так, щоб було зрозуміло споживачу. Споживач повинен точно
знати, хто виробник того чи іншого товару, хто надає ті чи інші послуги, чим
характеризується той чи інший товар (послуги), який товар вигідніше придбати, які
послуги відзначаються вищою якістю тощо. Тому для індивідуалізації їх допомагають
знаки для товарів і послуг, або торговельні марки [1].

Торговельна марка допомагає виробнику реалізувати товар або послуги,
зарекомендувати себе на ринку, сприяє вибору споживачем товару та послуг певної
якості. Тому знаки мають бути характерними і водночас суттєво відрізнятись від
знаків, що використовуються конкурентами [2].
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Але існує проблема численних спекуляцій на репутації товарних знаків, які
добросовісно конкурують на ринку. Найпоширенішими формами таких спекуляцій є
імітація позначень, розрахована на асоціацію з уже існуючими знаками, а також
контрафакція.

Контрафакція торговельної марки – це копіювання основних і другорядних
елементів торговельної марки.

Імітація торговельної марки – це близьке відтворення вже розкрученої торго-
вельної марки. Саме подібні зміни, які основані на легкому змішуванні, створюють
видимість використання іншої торгової марки, але при цьому користуватися іміджем
вже розкрученої торговельної марки. Як тільки у споживача виникають вагання
щодо автентичності товару, постає запитання: чи не намагаються його вести в оману
шляхом копіювання, імітації з добре відомими марками. Цілком можливо, що це
зроблено настільки фахово, що споживач і не помітить підміни.

Загальнотеоретичною базою дослідження стали висновки, викладені у працях
відомих українських вчених, як  М.І. Кагадій, А. Кодинець, В. Микода, П. Харченко,
О. Мельник, О. Дзера, А. Довгерта, І. Кожарська, Н. Можаровська, Ю.Л. Бошицький,
О. Кашинцева,  В. Жавров та ін.

Метою даної статті є з’ясування проблеми, що стосується спекуляцій, а саме
імітації та контрафакції торговельної марки, та шляхи її вирішення.

Для того щоб перейти до поставленої проблеми слід визначити поняття
торговельної марки та якими нормативно-правовими актами вона регулюється.

Відповідно до ст.1 Закон України  «Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг», використовується термін знак для товарів і послуг, під яким прийнято
розуміти зареєстроване в установленому порядку позначення, що служить для
розпізнавання товарів і послуг одних осіб від однорідних товарів і послуг інших осіб.
Знаки для товарів і послуг відповідно до Цивільного Кодексу України отримали
назву – торговельні марки.

Законодавчо визначене поняття торговельної марки встановлено ст. 492 Цивіль-
ного Кодексу України. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або
будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що
виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються
(надаються) іншим особам. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова,
літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Крім ЦК та ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р.,
нормативну базу охорони прав інтелектуальної власності на торговельні марки ста-
новлять: Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р.;
Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р., учасницею
якої є Україна з 25.12.1991 р.; Протокол до Мадридської угоди від 28.06.1989 р. до
якого Україна приєдналась 01.06.2000 р.; Ніццька угода про Міжнародну класифікацію
товарів і послуг для реєстрації знаків від 15.06.1957 р. до якої Україна приєдналась
01.06.2000 р.; а також Положення про Державний департамент інтелектуальної
власності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р.
№997, та ін.
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Позначення, яке використовується порушниками, є відтворенням торговельної
марки, яка охороняється, і в залежності від ступеня відтворення розрізняють такі
форми незаконного використання, як контрафакція (підробка) та імітація.

Схожість позначення досягається у два способи. Перший – шляхом імітації.
Імітація як акт недобросовісної конкуренції поділяється на такі види: візуальна:
розрахована на асоціацію з певним знаком при зоровому сприйнятті імітованого
позначення (наприклад, знак «NUTS» і його імітація, що використовувалась
правопорушником – «NUSS»); змістова: розрахована на певні асоціації між змістом
знака, що існує, та імітованим позначенням (наприклад, справа щодо знаків «Tornado»
і «Typhoon», яка розглядалась федеральним судом США); звукова: розрахована на
асоціацію з зареєстрованим знаком при слуховому сприйнятті звучання позначення
(наприклад, справа, яка розглядалась у Лондонському суді щодо знаків «Wagamama»
і  «Rajamama»).[3]

При імітації відбувається не тотожне (в цілому або найважливіших елементів),
а близьке (схоже) відтворення торговельної марки. Зміни, які вносять при цьому в
оригінальну торговельну марку, в цьому випадку бувають більш суттєві, ніж при
підробці. Саме це дозволяє нібито створювати видимість використання власної
торговельної марки, яка не порушує чужі права, і в цей же час користуватись доброю
репутацією оригінальної торговельної марки з огляду на легке змішування з нею,
тобто тим самим отримувати комерційні переваги. Наприклад, «НАШ СПОКІЙ –
ВАШ СПОКІЙ; НАШЕ РАДІО – ВАШЕ РАДІО; NICEFACE (милое лицо) –
ANGELFACE (ангельское лицо)», які використовуються для одних і тих самих товарів
або послуг. Потрібно відмітити, що хоча підробка (контрафакція) та імітація
розрізняються між собою, але все ж  таки проведення чіткої межі  між підробкою у
вигляді модифікованого копіювання та імітацією як схожим повторенням на практиці
викликає труднощі, про що свідчить  різноманітність і суперечливість судових рішень.
Але  багаторічна судова практика різних країн напрацювала деякі спільні прийоми
виявлення схожості торговельних марок, хоча основне значення в кожному окремому
випадку має надаватись конкретним обставинам справи.

Другий спосіб контрафакція – це копіювання, яке поділяється на такі види:
часткове копіювання – це відтворення певних елементів, мотивів чужого знака;
домінуюче копіювання – це відтворення основного елемента чужого знака; рабське
копіювання – це повне відтворення чужого знака.

Під контрафакцією розуміють звичайно тотожне відтворення торговельної марки,
всіх її елементів – як основних, так і другорядних. Але на практиці іноді під
контрафакцією вважають і не повне копіювання, яке може зводитись до відтворення
лише основних частин торговельної марки, які складають фактично її основний зміст.
Також  це неповне копіювання може зводитись до відтворення основних частин
торговельної марки, але з внесенням в них незначних змін, які роблять торговельну
марку практично невідмінною від первинної. Такий вид контрафакції є найбільш
розповсюдженим.

Зміни, що вносять в підробну торговельну марку, можуть бути різними за своїм
характером: вони можуть представляти собою деякі модифікації основного слова в
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словесній торговельній марці шляхом скорочення або додавання до неї літер, складів
при збереженні близької схожості у фонетичному звучанні (ASTON – ESTON;
DALSO – DELSO; KOMSTAR – KOMBISTAR ); переклад слів або їх фонетичну
транслітерацію (ФАКІР – FAKIR; ПІНГВІН – PINGOUIN; САХАРА – SAHARA);
додавання до сильних елементів позначення слів, які свідчать про наслідування –
«тип», «фасон»; виділення сильної сторони (LEPTADENT, LEPTANOR, LEPTAKON,
LEPTALON) тощо.

Порушенням прав власника на торговельну марку визнається несанкціоноване
застосування певної марки на товарах і при наданні послуг. Це може бути
застосування торговельної марки на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях,
на вивісках, у проспектах, на бланках та іншій документації, а також при демонстрації
експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні [4].

Зазвичай зовнішнє оформлення «клонів» нічим не поступається оригіналу. Тому
розібратися, який товар справжній, а який – ні, споживачеві буває дуже складно.
Західні підприємства більш досвідчені, ніж вітчизняні, а тому всі майнові й
інтелектуальні права захищають комплексно і в цілому.

Деякі підприємці випускають свою продукцію, не захистивши право на
торговельну марку. У той самий час інший виробник, випускаючи на ринок аналогічну
продукцію, захистив себе реєстрацією своєї торговельної марки. У випадку судового
розгляду між підприємцями, що використовують у своїй діяльності схожі позначення
(торговельні марки), переможцем вийде конкурент, що випускає товар зі схожим
дизайном і вийшов на ринок набагато пізніше, проте має свідоцтво про державну
реєстрацію цієї (схожої) торговельної марки.

Після реєстрації в Патентному відомстві України торговельної марки її власникові
надається право власності на дане позначення. Право власності на зареєстровану
торговельну марку поширюється на всю територію України. Це означає, що без
згоди власника цієї торговельної марки ніхто не має законного права користуватися
його позначенням в Україні. Особа, яка дозволяє собі використовувати без відома
власника зареєстровану торговельну марку в будь-якому куточку України,
розглядається як правопорушник.

Оскільки свідоцтво підтверджує право власності на торговельну марку, то першим
кроком до захисту торговельної марки є її реєстрація в Патентному відомстві. В
іншому випадку шанси на боротьбу з правопорушниками не мають сенсу.

Тож можна зробити висновок: реєстрація знаків для товарів і послуг – це
правильний і вкрай необхідний крок. Удосконалення цієї процедури стане ще одним
кроком у бік розвитку правової держави.

Ë³òåðàòóðà

1. Цивільне право України: підруч.: у 2 кн. О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; за
ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 590; 2. Право інтелектуальної
власності: підруч. для студ. вищих навч. закладів ; за ред. О.П. Сергеєва. – К., 2005. – С. 580;
3. Іолкін Я. Оманливі товарні знаки за законодавством Європейського Союзу // Право України.



23

– 2003. – №12; 4. Цивільне право України : Академічний курс: підруч.: У 2 т. За заг. ред.
Я.М. Шевченко. Вид. 2-ге, доп і перероб. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т.1. Загальна
частина. –  696 с.

À.Â. Äóáîíîñîâà


