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Дорошенко Мария Валериевна

Товарный знак: его виды и защита

Здравствуйте!

Сегодня мы продолжим разговор о правовой защите бренда.

Способы защиты товарного знака

Что же такое бренд? В основе любого бренда лежит товарный знак. Это зарегистрированное средство индивидуализации того или иного бизнеса, отличительное свойство или отличительный знак, который его идентифицирует в общей массе прочих названий (ст. 1479 ГК РФ). С одной стороны, товарный знак идентифицирует бизнес, а с другой стороны, является базисом для создания бренда.

Если говорить о праве использовать название, то это как раз первое отличительное свойство товарного знака. Если вы придумаете оригинальное название и зарегистрируете товарный знак, то станете его единственным правообладателем. Если же кто-то рискнет использовать ваше название без разрешения, вы сможете взыскать с нарушителя компенсацию, заставив уничтожить контрафакт и убрать все упоминания вашего названия (ст. 1515 ГК РФ). Незаконное использование товарного знака – это почти всегда дела судебные. То есть в любом случае можно обратиться в суд, претензионный порядок первичный, судебный порядок, и либо взыскать ущерб, либо запретить использование, либо убрать упоминания.

Что касается защиты бизнеса, регистрация товарного знака наделяет правообладателя всеми предусмотренными законом способами и средствами охраны и защиты своих прав в отношении объекта интеллектуальной собственности. В частности, средства индивидуализации.

Когда мы говорим о маркировке, то только владелец товарного знака имеет право использовать маркировку со значком ® (ст. 1485 ГК РФ). Она говорит о том, что товарный знак зарегистрирован и его владелец имеет право преследовать нарушителей по закону. Использовать маркировку без товарного знака, размещать в своем названии значок ® без зарегистрированного товарного знака нельзя по законодательству Российской Федерации, ответственность за нарушение этого правила может быть вплоть до уголовной (ст. 180 УК РФ). По этой статье, конечно, к наказанию не приговорили, но она существует в российском законодательстве.

Если вам очень хочется использовать маркировку без товарного знака, то есть пока не зарегистрированную, вы можете указывать сокращенное обозначение «™» (trademark, что в переводе как раз означает «товарный знак»). В России такой порядок никак не регулируется, поэтому использовать его можно в принципе всем. Но, как мы понимаем, никаких прав вам это не дает, кроме начертания, написания какой-то добавленной ценности для вашего графического изображения товарного знака. То есть товарный знак вы получаете только после того, как пройдете процедуру по существу, по формальной экспертизе, уплатите пошлину в Роспатенте, и ФИПС вам выдаст заключение – сертификат, свидетельство о присвоении товарного знака (ст. 1480, 1481 ГК РФ).

Что касается таможни, то товарный знак может быть внесен в реестр Федеральной таможенной службы, и тогда для провоза маркированного товара через границу нужно будет разрешение производителя, то есть вас, если вы являетесь правообладателем того или иного товарного знака (пп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Таможня имеет право на основании вашего обращения о занесении в данный реестр исключать товары с подобными названиями еще на стадии пересечения границы. Известный пример – компания «Xiaomi» внесла свой товарный знак в таможенный реестр, и таможня перестала пропускать посылки с техникой Xiaomi без разрешения компании. Пострадали многие интернет-магазины, которые возили товар без ведома российского филиала компании «Xiaomi». Зато компания защитила себя от параллельного серого импорта.

Какие еще есть способы и возможности коммерциализации интеллектуальной собственности, в частности, бренда, товарного знака? Уставный капитал. Что касается уставного капитала, то мы имеем возможность оценить стоимость товарного знака, поставить его на баланс компании в виде нематериального актива и учесть его в уставном капитале компании, тем самым добавив привлекательности компании с точки зрения инвестирования, участия в тендерах и прочих возможностей коммерциализации, развития и роста.

Что касается франшизы, то есть договора о коммерческой концессии, по закону без товарного знака нельзя заключать договор коммерческой концессии (проще говоря, развивать свой бизнес по франшизе), поскольку суть договора как раз и заключается в том, что продавец франшизы продает покупателю именно права на использование товарного знака в первую очередь (п. 2 ст. 1027, п. 2 ст. 1028 ГК РФ). Но если товарный знак не зарегистрирован, то, собственно, нет и самих прав, и передавать в данном случае нечего. Соответственно, тот, кто первый зарегистрирует данное название, тот и будет правообладателем, и может получиться обратная ситуация, когда так называемый франчайзи может обратиться к тому, кто предоставлял незакрепленную франшизу, с взысканием, с претензией о взыскании ущерба по использованию товарного знака. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным: когда речь идет о франшизе, то следует, в первую очередь, обращать внимание на наличие свидетельства о регистрации товарного знака.

Что может быть товарным знаком

Что может быть товарным знаком? Общий перечень обозначений, общеупотребимых в Российской Федерации по законодательству, которые можно регистрировать в качестве товарного знака, перечислен в ст. 1482 ГК РФ. Что же может стать товарным знаком по законодательству? Итак, изображение: графические элементы без включения текста. Текстовые обозначения: слова и словоформы. Только буквенные символы без применения графики. Цветовые, звуковые, тактильные обозначения (например, фирменный голубой цвет Pantone 1837 принадлежит зарубежной компании «Tiffany»). Объемные изображения: графический или иной творческий замысел, выраженный в трехмерном виде. Например, леденец на палочке чупа-чупс зарегистрирован как товарный знак. Или то, что мы называем в другой терминологии «промышленный образец»: форма самой бутылочки духов «Chanel № 5» зарегистрирована именно в качестве товарного знака. То есть внешний вид самого флакона зарегистрирован именно как товарный знак. И это очень важно различать, что иногда мы имеем дело с промышленным образцом, а иногда формируется целый портфель, пакет объектов интеллектуальной собственности вокруг одного и того же предмета. То есть его фиксируют разными объектами интеллектуальной собственности с различных позиций – и как товарный знак, и как промышленный образец, и в некоторых случаях как изобретение, получают патент.

Возможно также комбинированное обозначение – сочетание текстовых, графических и объемных объектов. Если иные виды товарных знаков позволяют однозначно идентифицировать товар предприятия, то закон разрешает их использование. По большому счету, можно говорить о том, что перечень товарных знаков не исчерпывающий. То есть он имеет возможность к расширению. Например, известен случай, что и запах может быть зарегистрирован как товарный знак, однако это требует очень сложной экспертизы по существу. Как мы понимаем, таких экспертов не очень много во всем мире, поэтому широкого распространения такая практика не имеет, но тем не менее частные случаи имеют место быть.

Когда мы говорим о стадии, когда мы формируем название, которое мы хотим зарегистрировать в качестве товарного знака, то имеет смысл сначала проверить это название на оригинальность. Существуют некоторые сервисы, которые позволяют это сделать. Во-первых, есть целые базы данных по товарным знакам в России, они также есть в открытом доступе на сайте Федерального института промышленной собственности, который является подведомственным учреждением Роспатента – Федеральная служба по интеллектуальной собственности Российской Федерации. Можно поискать в сетях Google, Яндекс: там есть целые подразделы, которые так и называются Яндекс.Патенты, Google Patents. Там можно провести первичный поиск по совпадениям, например, и посмотреть, в каких категориях упоминаются те или иные названия. Можно посмотреть на ресурсах, которые так и называются Brand‑Search, то есть провести первичное исследование по совпадениям в глобальной базе товарных знаков.

Итак, резюмируя разговор о правовой защите бренда, следует еще раз сказать о том, что для того, чтобы масштабировать и развивать бизнес, интеллектуальная собственность является одним из мощнейших драйверов. И зарегистрированная интеллектуальная собственность в виде товарного знака способна защитить вас от копирования, преследования по закону от конкурентов и дает возможность для развития бизнеса как в локальном масштабе, так и в более глобальном. То есть это возможность выходить на новые рынки, завязывать новые партнерства, развивать свой бизнес с точки зрения инвестиционной привлекательности, капитализации и прочих возможных и доступных инструментов масштабирования и роста.

Если говорить о том, каким образом строится правовая защита бренда, то в первую очередь стоит обратить внимание, что существует порядок – процедура, которая предусмотрена в российском законодательстве, регулируется частью четвертой ГК РФ. Процедуры проводятся Федеральным институтом промышленной собственности. Проверить базу данных по товарным знакам можно именно на сайте ФИПС и в открытых источниках, которые на сегодняшний день размещены в сети Интернет, то есть в том же Яндексе, Google есть специальные подразделы, которые посвящены товарным знакам и патентам.

Это все, что я хотела сегодня рассказать вам о правовой защите бренда в рамках этого ролика. Спасибо за внимание!
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