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Актуальность исследования. Товарный знак является одним из самых востребованных объектов интеллектуальной собственности, его охрана  наиболее протяженна по времени – может продолжаться так долго, как этого пожелает владелец. Степень охраны товарного знака также очень велика – в  отношении однородных товаров недопустимым является применение третьими лицами не только тождественного, но и сходного до степени смешения товарного знака. На 01.01.2006г в России действует 186352 регистрации товарных знаков (по сравнению с 123089 патентами на изобретения, 28364 патентами на полезные модели, 12646 патентами на промышленные образцы).  Предоставление охраны товарным знакам способствует развитию конкуренции и экономики в целом. Однако предоставление исключительных прав на товарный знак может явиться и источником негативных процессов. Это стало очевидным в процессе становления рыночных отношений в России. Зарубежные производители не сразу стали рассматривать рынок России как перспективный. И в этих условиях регистрация российскими организациями (и предпринимателями) на свое имя товарных знаков зарубежных компаний, своевременно не зарегистрированных в России, превратилась в самостоятельную отрасль бизнеса. Рост предпринимательства и широкие возможности для выбора направлений развития, а также небольшая величина пошлин за регистрацию товарных знаков в 90-х годах прошлого века, привели к тому, что товарные знаки  регистрировались впрок, без намерения их использовать. Широко распространилась практика регистрации знака для всех 42 классов товаров и услуг, приведенных в перечне Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В этих условиях Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (в дальнейшем Реестр) оказался переполнен товарными знаками, которые не используются правообладателями. Однако утверждать, что знак зарегистрирован  без намерения его использовать, или с заранее намеченной противоправной целью, без внимательного изучения конкретного случая нельзя. В этих условиях особое значение приобретают различные способы ограничения  исключительных прав на товарный знак.

В процессе развития международного товарообмена и увеличения количества охраняемых объектов в прошлом с подобной проблемой столкнулись и за рубежом. Во многих странах это привело к: 

1. Переполнению реестра знаков неиспользуемыми товарными знаками, которые в большинстве стран являются препятствием для регистрации тождественных и сходных знаков, на имя заявителей, использующих или намеренных их применять, и что, таким образом, ограничивает свободную конкуренцию. 2. Недобросовестному блокированию торговли регистрацией защитных знаков (знаков, изначально не предназначенных для использования, и зарегистрированных только с целью противодействия регистрации тождественных или сходных знаков конкурентами). 3. Резкому  увеличению объема и стоимости работы ведомств по экспертизе заявляемых на регистрацию обозначений. 

В процессе поиска возможных методов борьбы с этими негативными последствиями предоставления исключительных прав на товарные знаки, сначала в Швейцарском законе о товарных знаках 1879 года, а с течением времени, в абсолютном большинстве национальных законодательств о товарных знаках появилось положение о возможности   прекращения охраны товарного знака в случае его неиспользования. 

Аналогичное положение было включено в законодательство СССР еще в 1974 году, однако, в условиях плановой экономики оно не было востребовано.  В Законе РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 1992 года оно содержалось в 22 статье, однако вплоть до создания Высшей патентной палаты в 1998 году, к компетенции которой было отнесено рассмотрение подобных вопросов, эта часть статьи 22 не имела случаев практического применения.  Последующая правоприменительная практика показала, что положения статьи не в полной мере отвечают решению поставленной задачи в условиях развития рыночной экономики  и конкуренции, зачастую приобретающей характер недобросовестной, и способствующей возникновению конфликтных ситуаций.  

В связи с этим представляет значительный интерес анализ существующего зарубежного законодательства, правоприменительной практики национальных  и региональных патентных ведомств, а также направлений и тенденций развития законодательного регулирования этого способа ограничения исключительных прав на товарный знак.

Законодательство Российской Федерации, касающееся регулирования правоотношений, связанных с товарными знаками, было изменено в 2002 году. В настоящее время в России готовится новое изменение законодательства. В связи с этим необходимо проанализировать и подробно изучить последствия проведенных в 2002 г. изменений, с учетом переходных положений. 

Расширение ассортимента товаров, инновации в производстве и социальной сфере требуют подробного изучения допустимых видов использования и, в некоторых случаях,  возможности сохранения регистрации неиспользуемых знаков.

Широкое развитие международного разделения труда, при котором правообладатель товарного знака, определяющий параметры и качество выпускаемого товара, и производитель этого товара, часто являются разными организациями, требует изучения возможных способов сохранения действительно используемых товарных знаков, и, в тоже время сохранения возможности противодействовать неиспользованию знаков.

Нерешенной проблемой является также исчисление времени непрерывного неиспользования при уступке знака, или при выделении отдельной регистрации. Значительный рост количества подаваемых в Палату по патентным спорам заявлений о прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с непрерывным неиспользованием (в 1999 г.-  197 заявлений, в 2005 г.- около  1000), и возрастающий оборот товарных знаков (1999 г. - зарегистрировано 2608, а в 2005 г. - 4540 договоров уступки товарных знаков)  делают  актуальным вопрос об исчислении этого срока после регистрации договора уступки знака. 

Владельцы товарных знаков, права на которые могут быть прекращены по заявлению любого лица, должны быть надлежащим образом уведомлены об этом, чтобы иметь возможность осуществить свои права, гарантированные Конституцией. Неурегулированность  этой проблемы требует внесения определенных изменений в законодательство.

Существует противоречие между общим принципом обязательной заинтересованности истца в исходе дела, действующем в гражданском процессуальном праве (п.1 ст.4 Арбитражного процессуального кодекса РФ, п.1 ст.3 Гражданского процессуального кодекса РФ), и возможностью подачи заявлений о досрочном прекращении охраны товарного знака от имени любого лица, зафиксированной в Законе РФ «О товарных знаках и наименованиях мест происхождения товаров». Это противоречие также требует своего решения. 

Эти проблемы становятся все более актуальными в связи с ускорением интеграционных процессов России и Европейского Союза, а также с возможностью вступления России во Всемирную Торговую Организацию.

Актуальность настоящей работы продиктована также тем, что в России теоретические исследования правовой природы положения о возможности прекращения правовой охраны товарного знака при его неиспользовании, а также создание правового механизма применения этого положения находятся лишь на первоначальной стадии разработки. В то же время число административных и судебных дел о применении этого положения увеличивается из года в год.

Предметом исследования является совокупность правовых норм законодательства о товарных знаках Российской Федерации, регулирующих отношения в связи с требованием использования товарных знаков  и применением положения о прекращении правовой охраны неиспользуемых товарных знаков, а также соответствующие нормы зарубежного законодательства и международных соглашений о товарных знаках, судебная практика по разрешению возникающих в связи с этим коллизий. 

До настоящего времени эти вопросы не получили должного комплексного освещения в правовой литературе, и только некоторые аспекты проблемы изучались в научных публикациях.

 Цель исследования заключается в разработке правовых основ применения процедуры прекращения правовой охраны неиспользуемых товарных знаков на основе анализа норм законодательства о товарных знаках, а также разработка предложений по формированию правового механизма разрешения коллизий, связанных с применением этой нормы закона.

Для достижения указанной цели были сформулированы следующие задачи:

- изучение эволюции законодательства, касающегося прекращения правовой охраны товарных знаков в связи с их неиспользованием правообладателями;

- выявление правовой сущности и целей применения положения законодательства о прекращении правовой охраны неиспользуемых непрерывно знаков;

- исследование норм зарубежного законодательства и международных соглашений, регламентирующих прекращение правовой охраны товарных знаков в связи с непрерывным неиспользованием;

- изучение опыта зарубежных патентных ведомств и судов по применению исследуемого положения;

- анализ российского законодательства, регулирующего прекращение правовой охраны товарных знаков в связи с непрерывным неиспользованием;

- изучение практики применения норм действующего законодательства Российской Федерации связанных с прекращением правовой охраны неиспользуемых непрерывно товарных знаков;

- разработка предложений по совершенствованию законодательства, регламентирующего прекращение правовой охраны товарных знаков в связи с непрерывным неиспользованием.

Для осуществления поставленной цели проанализирован ряд конкретных норм, содержащийся в следующих законодательных и других нормативных  актах Российской Федерации: Конституция Российской Федерации, Гражданский Кодекс Российской Федерации, Налоговый Кодекс Российской Федерации, Таможенный Кодекс Российской федерации, Арбитражный Процессуальный Кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, федеральных правовых актов палат Федерального собрания», «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны», Постановление Верховного Совета Российской Федерации  «О введении в действие Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрений в Палате по патентным спорам. 

В работе также проведен анализ положений законодательств ряда зарубежных стран, а также международно-правовых актов, относящихся к исследуемой проблеме.

Методологическая основа исследования.  В процессе исследования применялись как общенаучные методы, так и частноправовые методы, среди которых сравнительно-правовой, формально-юридический, метод толкования правовых норм и комплексного анализа законодательства.

Теоретическая основа исследования. При подготовке работы использовались основные положения, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых, таких как  Э.П.Гаврилов, С.А.Горленко, Е.А.Данилина, В.Ю.Джермакян, В.Н.Дементьев, В.М. Мельников, В.Я.Мотылева, А.Г. Неболсин, В.В.Орлова, Ю.И. Свядосц, А.П.Сергеев, В.М.Сергеев, Г.И.Тыцкая,  Г.Боденхаузен, К.Дж.Веркман, Г.Норман и др. 

Эмпирическая база исследования. При проведении исследования использовалась практика применения положения законодательства о прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с неиспользованием Высшей патентной палатой Роспатента, Палатой по патентным спорам, а также соответствующая практика зарубежных патентных ведомств и судов. В качестве иллюстраций использовалась практика диссертанта в качестве патентного поверенного Российской Федерации. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые проведен комплексный анализ вопросов, возникающих при применении положений законодательства в области товарных знаков, касающихся прекращения правовой охраны товарных знаков в связи с непрерывным неиспользованием. 

Изучение и анализ практики решения споров подтвердили сложность применения действующего законодательства, как правообладателями, так и патентными поверенными, юристами и судами.

В связи с этим представляется важным выявление путей решения обозначенных проблем в рамках действующего законодательства и в случае его дальнейшего совершенствования. Проанализированы допустимые способы использования, а также круг лиц, использование товарного знака которыми признаются достаточными для сохранения регистрации товарного знака. 

Сформулированы и теоретически обоснованы предложения по совершенствованию законодательства и подходов Палаты по патентным спорам при рассмотрении заявлений о прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с непрерывным неиспользованием. 

Положения, выносимые на защиту:

1. При разрешении вопроса о правомерности прекращения правовой охраны товарного знака в связи с непрерывным неиспользованием в течение  установленного законодательством периода времени, для  толкования законодательства может быть применен функциональный подход. Если товарный знак, исчерпание права на который произошло не ранее начала рассматриваемого временного периода, выполняет одну из главных своих функций и указывает на источник происхождения товара, то значит, товарный знак используется должным образом и прекращение регистрации не должно быть произведено.

2. С целью исключения неравноправия правообладателей в отношении исчисления сроков непрерывного неиспользования товарного знака, которые применяются в качестве основания для прекращения прав, возникшего после введения в 2002 году редакции Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», следует законодательно возложить на правообладателя обязанность использовать зарегистрированный товарный знак. Ст.22 Закона следует начать с дополнительного пункта: Правообладатель обязан использовать товарный знак. 

3.  С целью исключения возможности регистрации и использования товарного знака физическими лицами, осуществляющими незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, и/или возможности  использования доказательств такого использования для целей сохранения в силе регистрации знака, в п.3 статьи 2 Закона следует ввести требование о том, что предприниматель должен быть зарегистрирован в этом качестве в отношении производства тех товаров, для которых регистрируется товарный знак.

4. С целью исключения возможности введения потребителей в заблуждение и устранения неоднозначности толкования Закона, п.2 ст. 22 изложить в следующей редакции:

«Юридические и физические лица, осуществляющие посредническую деятельность, могут на основе договора использовать свой товарный знак наряду с товарным знаком изготовителя товаров, а также вместо товарного знака последнего, если товарный знак посредника зарегистрирован в отношении этих товаров».

5.  Имея в виду возможность вступления России в ВТО и обсуждаемые предложения по совершенствованию законодательства о товарных знаках, п.1 ст.22 следует изложить в следующей редакции: «Использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем, или иными лицами, если такое использование осуществляется с его согласия и при условии сохранения контроля качества товаров правообладателем». 
6. Имея в виду возможное присоединение России к Сингапурскому Договору о законах по товарным знакам, п.3 ст.22 Закона следует дополнить положением:

«Для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, в том числе в случае отсутствия регистрации этого договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности».

7. С целью исключения неоднозначности толкования положения Закона в отношении вопроса исчисления срока непрерывного неиспользования в качестве основания для прекращения правовой охраны товарного знака после состоявшейся уступки товарного знака или выделения отдельной регистрации знака в п.1 ст.22 Закона следует изложить в следующей редакции:

«Использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке первоначальным, и (или) другими правообладателями, получившими такое право в результате уступки знака, предусмотренной ст.25, состоявшейся в отношении всех или части товаров, а также в результате выделения отдельной регистрации, предусмотренной ст.17».

8. С целью исключения возможности ненадлежащего уведомления правообладателей при рассмотрении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в  связи с неиспользованием, и однозначной идентификации правообладателя в п.4 ст.8 Закона следует специально указать, что адрес заявителя, приводимый в заявке на регистрацию товарного знака, и после регистрации указываемый в Реестре товарных знаков в качестве адреса правообладателя, должен быть юридическим адресом заявителя (для предпринимателей –  адресом его регистрации).

9. С целью исключения возможности ненадлежащего уведомления правообладателей при рассмотрении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в  связи с неиспользованием, и обеспечения достоверности информации о правообладателе, представленной в Реестре, в ст.17 Закона следует ввести требование о своевременности внесения сведений о произошедших изменениях адреса или наименования правообладателя, ограничив эту процедуру во времени, например, шестью месяцами с момента этих изменений.

10. С целью улучшения информирования правообладателей и исключения возможности ненадлежащего уведомления правообладателя о поступлении заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака в связи с его непрерывным неиспользованием, сокращения временных и материальных затрат, требуемых для рассмотрения такого заявления, следует ввести в Закон положение о немедленной публикации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о поступлении такого заявления в официальном бюллетене, с указанием назначенной даты рассмотрения и объема притязаний, указанных в заявлении.

11. С целью исключения противоречий между положениями ст.46 Конституции, ст.11 ГК РФ, ст.43.1 Закона и положением п.3 ст.22 Закона следует исключить возможность подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с непрерывным неиспользованием от имени любого лица, введя принцип заинтересованности подателя такого заявления.

12. С целью предоставления заинтересованным лицам возможности достигнуть урегулирования вопроса о передаче части прав без подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с непрерывным неиспользованием, указать в Законе, что дата уведомления правообладателя заинтересованным лицом о возможной подаче такого заявления будет являться датой, от которой будет отсчитываться срок непрерывного неиспользования, при условии, если заявление поступит в Палату по патентным спорам не позднее трех месяцев после этого.

Практическая значимость работы заключается в том, что сформулированные в ней выводы и рекомендации могут использоваться в целях совершенствования законодательства о товарных знаках, и в правоприменительной практике, а также при проведении дальнейших научных изысканий по теме. Результаты работы могут представлять интерес для специалистов в области охраны интеллектуальной собственности, использоваться в деятельности патентных поверенных, юристов, судей и правообладателей.

Полученные результаты могут использоваться в процессе обучения по проблематике, связанной с товарными знаками.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения работы были опубликованы автором в научных статьях, а также в докладах на Международной научно-практической конференции 
«Проблемные вопросы теории и практики охраны
интеллектуальной собственности», проведенной Роспатентом 12-13 октября 2005 года и 8-й ежегодной Научно-практической конференции «Коллегиальные чтения – 2006 «Актуальные проблемы правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в РФ и за рубежом», проведенной Санкт-Петербургской коллегией патентных поверенных и Российской Национальной Библиотекой  28-29 июня 2006 года, г. Санкт-Петербург.

Кроме того, отдельные положения исследования включались автором в рекомендации, предоставляемые российским и зарубежным правообладателям и заявителям.

Результаты исследования применялись при подготовке заявлений в Высшую патентную палату Роспатента, Палату по патентным спорам, а также отзывов на поступившие заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с неиспользованием.

Структура, содержание и объем. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературы. Объем работы составляет 155 страниц, в том числе библиография – 13 страниц.

Основное содержание работы

Во Введении обосновывается выбор темы, раскрывается ее актуальность, определяются цели и задачи работы, приводятся положения, выносимые на защиту. 

Глава 1 – «Возникновение в законодательстве о товарных знаках требования об  использовании правообладателем товарного знака и выполнение товарным знаком  своих функций» - посвящена историко-правовому анализу причин возникновения в законодательстве различных стран требования использования товарного знака, а также анализу возможности прекращения охраны товарного знака в связи с неиспользованием с точки зрения выполнения товарным знаком своих функций в экономике. 

Параграф 1.1. «Причины введения в законодательство требования об использовании товарного знака» описывает историю и причины возникновения в законодательстве различных стран требования об использовании товарных знаков, а также  эволюцию этого положения в законодательстве на разных этапах развития экономики.   Рассматривается история включения и изменения этого положения в международных соглашениях. Приводятся сведения об исчислении срока непрерывного неиспользования товарного знака, которое может быть причиной досрочного прекращения правовой охраны товарного знака. В разных странах этот срок, дается правообладателю для налаживания производства товаров, подбор контрагентов, осуществления подготовительных операций для маркировки их товарным знаком, организации путей реализации товаров, рекламы и т.д.

Параграф 1.2. «Обязательное использование товарного знака как необходимое условие выполнения товарным знаком своих основных функций» содержит перечень функций товарного знака, которые различает современная наука, определяются основные из них. Приводятся сведения об использовании функционального подхода в различных странах при рассмотрении вопросов, связанных с охраной товарных знаков. Делается вывод, что для разрешения вопроса о правомерности прекращения правовой охраны товарного знака в связи с непрерывным неиспользованием для  толкования законодательства может быть применен функциональный подход: Если товарный знак выполняет свою главную функцию, т.е. указывает на источник происхождения товара, то значит, товарный знак используется достаточно и прекращение регистрации не должно быть произведено.
Глава 2 – «Правовое регулирование прекращения охраны товарного знака за рубежом в случае его неиспользования правообладателем»  – содержит  пять параграфов, в которых рассматриваются различные аспекты зарубежного законодательства, связанные с досрочным прекращением правовой охраны товарных знаков в связи с непрерывным неиспользованием.

Параграф 2.1. «Административный и судебный пути прекращения охраны» посвящен описанию путей прекращения охраны товарных знаков в связи с непрерывным неиспользованием, применяемых в законодательстве зарубежных стран и анализируются преимущества использования административного порядка.

Параграф 2.2. «Возможность использования правообладателем измененного знака с целью сохранения действия регистрации» содержит анализ положений зарубежного законодательства и международных соглашений о возможности использования доказательств применения знака в измененном виде для целей сохранения регистрации товарного знака. Приводятся примеры решения этих вопросов судами и патентными ведомствами различных стран. 

Параграф 2.3. «Использование товарного знака по лицензионному соглашению и на основе других соглашений» описывает историю возникновения в зарубежном законодательстве и в международных соглашениях положения о допустимости учета использования знака лицензиатом для целей сохранения действия регистрации знака. Рассматривается также эволюция этого положения и возможность  использования знака физическими или юридическими лицами иными, чем его владелец, для целей сохранения регистрации товарного знака.

Параграф 2.4. «Объем и характер использования товарного знака» приводит конкретные примеры и описывает подходы законодателей различных стран к вопросу определения необходимого объема использования товарного знака для сохранения в силе его регистрации, а также допустимого характера такого использования, в частности, номинального использования и использования знака в Интернете.

В параграфе 2.5. «Объективные причины неиспользования товарного знака» рассматривается возможность учета в зарубежном законодательстве различных причин неиспользования товарного знака в качестве допустимых при рассмотрении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с непрерывным неиспользованием.

Глава 3 –  «Правовые основы  прекращения охраны неиспользуемого правообладателем товарного знака в международных  соглашениях»  – содержит четыре параграфа, в которых проводится анализ международных соглашений с точки зрения обязательности  использования зарегистрированного товарного знака для целей сохранения регистрации.

Параграф 3.1. «Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. и документы Ассамблеи Парижского союза»  посвящен анализу норм Парижской конвенции и других документов Ассамблеи Парижского союза, имеющих отношение к теме диссертационной работы. В частности, возможность учета, при представлении доказательств, использования знака лицами иными, чем правообладатель, и использования знака в Интернете. 

Параграф 3.2. «Договор о законах по товарным знакам»  исследует влияние Договора о законах по товарным знакам, и его новой редакции – Сингапурского договора о законах по товарным знакам, на возможность прекращения действия регистрации товарного знака в связи с его непрерывным неиспользованием.

В параграфе 3.3. «Законодательство Европейского сообщества о прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» рассматриваются  положения «Первой Директивы Совета Европейских Сообществ от 21.12.1988 г. о сближении законов стран-участниц о товарных знаках» №89/104 и «Положения Совета Европейского Сообщества №40/94 от 20.12.1993 г. в отношении товарных знаков на территории Сообщества» и их значении при рассмотрении вопроса о прекращении правовой охраны товарного знака. Делается вывод о том, что положения законодательства Российской Федерации о требовании использования товарного знака как основы для сохранения прав на товарный знак требуют доработки с учетом достижений Европейского Сообщества в области разработки законодательства о защите интеллектуальной собственности. 

Параграф 3.4. «Соглашение ТРИПС»  рассматривает действие Статьи 19 Соглашения, которая носит название «Требование использования». Отмечается, что, в отличие от европейского законодательства, в Соглашении ТРИПС предусмотрено обязательное сохранение контроля за использованием товарного знака со стороны владельца, что представляется целесообразным с точки зрения выполнения товарным знаком присущих ему функций, в частности,  главных функций – различительной, указания на происхождение товара и функции гарантия качества.

Глава 4 «Правовые основы  прекращения охраны неиспользуемого правообладателем товарного знака в России» – содержит четыре параграфа, в которых рассматривается историческое развитие принципа использования товарного знака в дореволюционном, советском и современном российском законодательстве, анализируются переходные положения при изменении законодательства.

Параграф 4.1. «Обязательное использование товарных знаков в Российском законодательстве дореволюционного периода» содержит исторический анализ процесса появления требования использования товарного знака в дореволюционном российском законодательстве о товарных знаках и причин исключения такого требования.

Параграф 4.2. «Требование использования товарного знака в законодательстве СССР» содержит исторический анализ процесса возникновения и развития положения об обязательном использовании товарного знака в законодательстве Советского Союза.  

Параграф 4.3. «Требование использования товарного знака как условие сохранения права на товарный знак в современном российском законодательстве» посвящен подробному исследованию положений двух редакций Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (в дальнейшем Закона), касающихся вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его непрерывным неиспользованием.

Параграф 4.4. «Проблема переходных положений при изменении законодательства»  рассматривает проблему, возникшую после принятия новой редакции Закона в 2002 г. Отсутствие соответствующих переходных положений в законе породило неравенство правообладателей в отношении исчисления срока непрерывного неиспользования товарного знака, который мог явиться основанием для досрочного прекращения его правовой охраны. Автор подробно рассматривает причины, породившие это неравенство, и предлагает пути его ликвидации. С целью исключения сложившегося неравенства, сохранения положений новой редакции Закона относительно трехлетнего срока непрерывного неиспользования, и распространения его действия на всех правообладателей,  в п.1 ст.22 предлагается ввести прямое требование об обязательном использовании товарного знака правообладателем.

Глава 5. «Анализ практики применения в России нормы о прекращения охраны неиспользуемого правообладателем товарного знака» – содержит пять параграфов, в которых проводится анализ различных аспектов действующего законодательства РФ в свете практики применения положения Закона о возможности досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.
Параграф 5.1 «Принимаемые во внимание виды использования и возможность сохранения регистрации при неиспользовании товарного знака»  посвящен анализу различных видов использования знака правообладателем, которые принимаются во внимание при рассмотрении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Делается вывод о том, что незаконное предпринимательство физических лиц не должно учитываться для целей сохранения в силе регистрации знака. В п.3 статьи 2 Закона предлагается ввести требование о том, что предприниматель должен иметь государственную регистрацию в отношении производства тех товаров, для которых товарный знак регистрируется.

Параграф 5.2 «Использование товарного знака иными лицами для целей сохранения регистрации»  анализирует возможность учета, для целей сохранения регистрации знака, использования знака иными, чем правообладатель, лицами. Рассматривается использование знака по лицензионному (сублицензионному) договору и договору коммерческой концессии (субконцессии), а также маркировка товара, выполняемая в рамках договора подряда, договора поручения, агентского договора, договора комиссии, в результате исполнения которых права на товары остаются у правообладателя или лицензиата. Изучается вопрос о допустимости маркировки товара товарным знаком посредника. Отмечается, что использование товарного знака организацией, в чей уставный капитал товарный знак внесен его правообладателем, также должно признаваться для целей сохранения регистрации знака. Необходимо учитывать в качестве доказательства использования и использование товарного знака предприятиями холдинга, одним из участников которого является правообладатель, а также дочерними и зависимыми от правообладателя предприятиями.

Автором делаются выводы о том, что в Закон следует ввести следующие положения:

– юридические и физические лица, осуществляющие посредническую деятельность, могут на основе договора использовать свой товарный знак наряду с товарным знаком изготовителя товаров, а также вместо товарного знака последнего, только если товарный знак посредника зарегистрирован в отношении маркируемых товаров.

– использованием товарного знака иными лицами, принимается во внимание, если такое использование осуществляется с согласия правообладателя и при условии сохранения им  контроля над качеством товаров. 
– использованием товарного знака признается его использование лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, в том числе без регистрации этого договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Параграф 5.3 «Исчисление срока непрерывного неиспользования после уступки знака или в случае выделения отдельной регистрации» посвящен исследованию вопроса об исчислении срока непрерывного неиспользования товарного знака после состоявшейся уступки товарного знака или выделения отдельной регистрации знака. 

Автором предлагается внести в Закон положение о том, что регистрация договора уступки товарного знака или выделение отдельной регистрации товарного знака не прерывает течение срока непрерывного неиспользования, который может явиться основанием для прекращения правовой охраны товарного знака.

Параграф 5.4 «Проблема надлежащего уведомления владельца товарного знака при рассмотрении вопроса о прекращении охраны товарного знака в связи с неиспользованием». Важность вопроса обусловлена тем, что в случае ненадлежащего уведомления правообладатель лишается возможности доказать использование товарного знака и неправомерно лишается исключительных прав. Анализ проблемы позволил автору сделать следующие выводы:

– в Законе следует специально указать, что адрес заявителя, приводимый в заявке на регистрацию товарного знака, и после регистрации указываемый в Реестре товарных знаков в качестве адреса правообладателя, должен быть юридическим адресом правообладателя, или адресом регистрации предпринимателя;

– в Закон следует ввести требование о своевременности внесения сведений о произошедших изменениях адреса или наименования правообладателя, ограничив эту процедуру во времени;

– в Закон следует ввести положение о немедленной публикации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о поступлении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием, в официальном бюллетене, с указанием назначенной даты рассмотрения и объема притязаний заявителя.

Параграф 5.5 «Необходимость введения принципа заинтересованности лица подающего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака»  посвящен анализу положения Закона о возможности подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием от имени любого лица. Обнаружено противоречие этого положения другим нормам гражданского законодательства. 

Делается вывод о необходимости введения принципа заинтересованности подателя заявления в Закон. 

Предлагается также, с целью предоставления заинтересованным лицам возможности достигнуть урегулирования вопроса о передаче части прав без подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с непрерывным неиспользованием, указать в Законе, что дата уведомления правообладателя заинтересованным лицом о возможной подаче такого заявления будет являться датой, от которой будет отсчитываться срок непрерывного неиспользования, при условии, если заявление поступит в Палату по патентным спорам не позднее трех месяцев после этого

В Заключении автор подчеркивает актуальность темы и обращает внимание на возможность использования результатов работы в практической деятельности.
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