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ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ

Єдиним способом охорони та захисту товарного знака (торгової марки – далі ТМ) в Україні є внесення даного товарного знака (ТМ) до Реєстру Патентного відомства України з допомогою стандартної або прискореної процедури реєстрації [1].
Процедура триває від 12 і до 16 місяців, а у деяких випадках і довше, наприклад, у випадку оскарження рішення Укрпатенту за заявкою. Реєстрація завершується видачею свідоцтва України на знак для товарів та послуг, або відмовою Укрпатенту в реєстрації знаку [2].
Отримання свідоцтва про реєстрацію ТМ) надає його власнику правові підстави для [3]:
· нанесення її на будь-який товар, для якого її зареєстровано, упаковку, у якій міститься такий товар, вивіску, етикетку, пропонування його для продажу, продаж такого товару, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
· застосування ТМ в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах;
· заборони іншим особам використовувати ТМ стосовно тих самих або споріднених товарів та послуг;
· передання будь-якій особі права власності на ТМ або надання дозволу
(ліцензії) на використання ТМ на підставі ліцензійного договору (стаття 16 закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).
Реєстрація ТМ – тривалий та відповідальний процес, який умовно можна поділити на наступні етапи [4]:
· вибір об’єкту для реєстрації та визначення до якого виду ТМ відноситься позначення (словесне, зображувальне, комбіноване тощо);
· проведення первинного аналізу щодо відповідності знаку для реєстрації (відсутність символік, символів комунізму, порушень принципів гуманності й моралі тощо);
· визначення класів для реєстрації;
· проведення аналізу щодо відсутності у знаку описовості, загальновживаних термінів, можливості введення споживача в оману тощо;
· проведення пошуку, у тому числі у відділенні Укрпатента, щодо наявності схожих зареєстрованих ТМ та аналогічних поданих заявок на реєстрацію;
· підготовка заявочної документації для реєстрації ТМ (заявка, квитанція про сплату зборів, перелік класів, зображення ТМ) та подання документів до Укрпатенту; 
· сплата зборів;
· проведення експертизи;
· прийняття позитивного рішення за результатами експертизи;
· реєстрація ТМ та публікація відомостей про видачу свідоцтва;
· оскарження рішення стосовно заявки у разі спірної чи безпідставної відмови.
Стосовно сплати збору, то за подачу ТМ його можна здійснити одразу при поданні ТМ на реєстрацію або протягом двох місяців від дати подання заявки, якщо необхідно, даний строк можна подовжити ще на шість місяців (ч. 8 ст. 7 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», надалі – «Закон»). Після подання заявки, буде сформована розписка про одержання заявки на знак для товарів та послуг [4].
У розписці буде вказана дата подачі заявки та номер заявки, на який у подальшому необхідно посилатися при листуванні із Укрпатентом. Окремо варто перевірити розписку на відсутність орфографічних помилок при поданні документів в Укрпатент (ПІБ заявника, представника, адреси тощо), та при наявності, виправити відповідні помилки на місці.
Експертиза заявки на реєстрацію ТМ складається з таких етапів [5]:
· встановлення дати подання заявки (у разі виконання необхідних умов, заявнику надсилається повідомлення про встановлення дати подання заявки);
· експертиза заявки за формальними ознаками (перевірка відповідності поданої заявки усім формальним признакам щодо складання документації, без здійснення перевірки по суті; у разі помилки та недоліки документації не будуть виправлені, заявка на реєстрацію торговельної марки буде вважатися відхиленої; заявник отримує висновок про відповідність заявки вимогам формальної експертизи);
· експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак (перевірка заявленого позначення (зображення, текст, комбінація позначень тощо) щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1, 2 статті 6 Закону).
Не будь-яке позначення можна зареєструвати як ТМ. Перелік причин відмови установлено в ст. 6 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до якого не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із [4]:
· знаками, раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію на ім'я іншої особи, для таких самих або однорідних товарів і послуг,
· знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації, у тому числі знаками, визнаними добре відомими (наприклад, Yahoo!, Корвалол, Yamaha тощо),
· фірмовими найменуваннями в Україні, що належать іншим особам, якщо вони одержали право на них до дати подання заявки щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг,
· кваліфікованими зазначеннями походження товарів; винятком є тільки елементи, які не охороняються, або якщо на реєстрацію подають особи, які мають право користуватися вказаними зазначеннями,
· знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими в установленому порядку.
Для мінімізації ризику відмови в реєстрації ТМ, бажано провести пошук на тотожність і схожість за вже поданими й зареєстрованими ТМ та  визначити: чи не порушуєте ви права третіх осіб та чи існують ризики відмови в реєстрації вашої ТМ [6].
У разі виявлення відхилень від норм, послідовність наступних дій буде залежати від характеру проблеми.
Якщо за результатами пошуку виявлено тотожну ТМ для таких самих або подібних товарів і послуг, то ризики відмови в реєстрації ТМ гарантовані. Але компанія може спробувати способи одержання правової охорони. До останніх можна віднести:
· визнання вашої ТМ добре відомою;
· дострокове припинення свідоцтва на ТМ, зареєстровану раніше. Якщо ТМ зареєстровано, але не використано,то дію може бути припинено достроково, за винятком випадків, коли причини такого невикористання є поважними;
· визнання недійсним свідоцтва на ТМ.
Якщо в результаті пошуку виявлено схоже позначення, то потрібно визначити: чи є воно схожим до ступеня змішування та для яких товарів та (або) послуг воно зареєстровано, і порівняти з переліком товарів та (або) послуг, для якого ви плануєте подати на реєстрацію.
Наприклад, позначення є не схожим до ступеня змішування або воно зареєстровано для абсолютно іншого переліку товарів і послуг. Якщо на нього подано заяву щодо реєстрації й одержано попередню відмову, то можливо подати мотивовану відповідь на користь реєстрації, у якій обґрунтувати, що позначення не є схожим до ступеня змішування та (або) перелік товарів і послуг є різним. Якщо ж експерт патентного відомства винесе остаточну відмову в реєстрації ТМ, то для її оскарження необхідно звернутися до апеляційної палати або до суду.
Ще одним з інструментів подолання попередньої відмови в реєстрації торговельної марки є одержання листів-згод із проханням надати вам дозвіл на реєстрацію схожого позначення для компанії, що раніше зареєструвала ТМ. В Україні, на жаль, такої практики немає. Більше того, донедавна патентне відомство здебільшого негативно ставилося до листів-згод. Однак остання практика свідчить про нові тенденції [6].
Якщо за результатами пошуку виявлено тотожне або схоже до ступеня змішування позначення, яке тільки заявлено на реєстрацію, але ще не зареєстровано, то згідно з ч. 8 ст. 10 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яка особа може подати мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності позначень умовам правової охорони. Таке заперечення потрібно подати не пізніше 5 днів з дати ухвалення рішення Укрпатентом за цією заявкою. 
Реєстрація знаків для товарів і послуг – це правильний і вкрай необхідний крок. Удосконалення цієї процедури стане ще одним кроком у бік розвитку правової держави.
Таким чином, реєстрація ТМ є ефективним засобом охорони прав інтелектуальної власності на Ваш бренд. Серед справ щодо захисту інтелектуальної власності, що перебувають на розгляді в українських судах левова частка стосується захисту торгових марок. Отже, ТМ потребує досить впливового цивілізованого законодавчого захисту. 
Процедура реєстрації ТМ досить тривала та трудомістка у виконанні, що зумовлює необхідність ґрунтовної підготовки.
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