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В статті досліджується стан правового регулювання питання порушення виключних прав на торговельну марку за законодавством 
України та ЄС. На прикладі законодавства Республіки Польща досліджено варіант гармонізації національного законодавства держави-
члена ЄС з acquis communautaire по даній проблематиці. Автором запропонована класифікація умов за сукупності яких настає юридич-
ний факт порушення виключних прав на торговельну марку згідно законодавства ЄС. Автор звертає увагу на проблему розбіжностей 
законодавчих підходів до змісту поняття використання торговельної марки в Україні та ЄС. Сформовано висновок, що встановлення 
виключного переліку способів використання торговельної марки за законодавством України призвело до необґрунтованого обмеження 
переліку можливих дій, які можуть бути класифіковані як порушення виключних прав на торговельну марку. Звертається увага на засто-
сування законодавцем ЄС протилежного підходу, а саме: встановлення невиключного переліку можливих порушень виключних прав на 
торговельну марку. Зміст статті висвітлює проблему ігнорування законодавцем України такого обов’язкового критерію для встановлення 
факту порушення виключних прав на торговельну марку (згідно acquis communautaire) як «використання в комерційній діяльності». 
Запропоновано застосовувати поняття «використання в комерційній діяльності», що вживається в досліджуваних нормативних актах ЄС, 
саме в значенні сформованому усталеною прецедентною практикою Суду справедливості Європейського Союзу. 

Окрім того, за результатами дослідження запропоновані зміни до законодавства України з метою приведення його у відповідність 
до acquis communautaire, зокрема щодо врахування сформованої практики Суду справедливості Європейського Союзу та положень 
Директиви Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 р. (про наближення законодавств держав-членів щодо 
торговельних марок). 

Ключові слова: торговельна марка, порушення прав на торговельну марку, acquis communautaire, гармонізація з правом ЄС, вико-
ристання в комерційній діяльності.

The article examines the state of legal regulation of the issue of infringement of exclusive trademark rights under the legislation of Ukraine 
and the EU. Using the example of the legislation of the Republic of Poland, the author examines the option of harmonisation of the national 
legislation of an EU Member State with the acquis communautaire on this issue. The author proposes a classification of conditions under which 
a legal fact of infringement of exclusive trademark rights occurs under EU legislation. The author draws attention to the problem of differences 
in legislative approaches to the concept of trademark use in Ukraine and the EU. The conclusion is made that the establishment of an exclusive 
list of permitted acts of trademark use under Ukrainian law has led to an unjustified restriction of the list of possible acts that can be classified as 
infringements of exclusive trademark rights. Attention is drawn to the opposite approach taken by the EU legislator, namely, the setting of a non-
exclusive list of possible infringements of exclusive trademark rights. The article highlights the problem of the Ukrainian legislator neglecting such 
a mandatory criterion for establishing the fact of infringement of exclusive trademark rights (according to the acquis communautaire) as ‘use in 
the course of trade’. It is proposed to apply the concept of ‘use in commercial activity’ used in the EU regulations under consideration, specifically 
in the interpretation shaped by the established case law of the Court of Justice of the European Union.

In addition, based on the results of the study, amendments to Ukrainian legislation are proposed in order to bring it into line with the acquis 
communautaire, in particular with regard to taking into account the established case law of the Court of Justice of the European Union 
and the provisions of Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 (to approximate the laws 
of the Member States relating to trade marks).
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Постановка проблеми. Гармонізація законодав-
ства України з acquis communautaire (далі-Acquis ЄС) 
є обов’язковою умовою набуття нашою державою 
повноправного членства в Європейському Союзі. Закон 
України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 
зазнав суттєвих змін в зв’язку із необхідністю вико-
нання зобов’язань України за міжнародними договорами, 
зокрема в зв’язку із вступом України до Світової організа-
ції торгівлі та згідно Угоди про Асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони. Однак, питанню гармонізації 
законодавства України відповідно до Acquis ЄС в частині 
порушення виключних прав на торговельну марку не було 
надано належної уваги. Зокрема, наразі вбачаються суттєві 
відмінності, які не сприяють подальшому руху України до 
спільного ринку товарів і послуг ЄС. 

Відповідно, важливо дослідити acquis communautaire, 
зокрема відповідне законодавство ЄС, правові позиції 

Суду справедливості Європейського Союзу (далі – Суд 
справедливості ЄС) відносно питання порушення виключ-
них прав на торговельну марку. Вважається за доцільне 
визначити за яких умов відбувається порушення виключ-
них прав на торговельну марку згідно законодавства ЄС. 

Мета дослідження – дослідити шляхом порівняльного 
аналізу відповідних норм законодавства ЄС, судової прак-
тики Суду Справедливості ЄС, національного законодав-
ства держави-члена ЄС (на прикладі Республіки Польща) 
та національного законодавства України стан правового 
регулювання питання порушення виключних прав на тор-
говельну марку.

Стан опрацювання проблематики. Проблематику 
правової охорони торговельних марок досліджували 
європейські дослідники М. Сенфтлебен, Л. Желеховскі, 
Е. Новіньска, К. Блах Морисіньска, У. Проміньска, Р. Ску-
біш, А. Тішнер, К. Щепановска-Козловска, Р. Ґарсія-Перез 
та українські дослідники Т. Демченко, О. Дорошенко, 
Г. Андрощук, С. Савич, та ін.
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В той же час проблематика гармонізації підходів 
українського законодавця з Acquis ЄС щодо порушення 
виключних прав на торговельну марку потребує окремого 
дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Належне правове регу-
лювання відносин в сфері торговельних марок є запору-
кою функціонування єдиного ринку товарів і послуг в ЄС. 
Будь-яка гармонізація законодавства держави-члена ЄС 
відповідно до Acquis ЄС не обмежується лише імпле-
ментацією певних норм до національного законодавства 
країни. Натомість, виникає потреба імплементації в наці-
ональне правове поле також відповідних понять, право-
вих теорій, правових позицій, що знайшли свій розвиток 
в межах прецедентного права Суду справедливості ЄС. Це 
зумовлено тим, що поняття Acquis включає «зміст, прин-
ципи та політичні цілі договорів ЄС», «будь-яке законо-
давство, прийняте для застосування цих договорів та пре-
цедентне право, розроблене Судом справедливості ЄС; 
декларації та резолюції, прийняті ЄС; заходи у сферах 
спільної зовнішньої політики та політики безпеки, а також 
юстиції та внутрішніх справ; міжнародні угоди, укладені 
ЄС, та угоди, укладені між самими державами-членами 
щодо діяльності ЄС» [1].

Наразі вбачаються суттєві розбіжності між підходами 
національного законодавства України та законодавства ЄС 
щодо питання порушення виключних прав на торговельну 
марку. 

Зокрема, параграф 18 преамбули до основопо-
ложного нормативного акту ЄС в сфері торговельних 
марок – Директиви (ЄС) № 2015/2436 зазначає, що «необ-
хідно забезпечити, що порушення прав на торговельну 
марку може бути встановлено лише у випадку, якщо буде 
доведено, що марка або позначення, що порушують права, 
використовуються в комерційній діяльності з метою виріз-
нення товарів або послуг…» [2].

Варто зазначити, що приписи преамбули законодав-
чого акту ЄС не є нормами прямої дії, однак, вони можуть 
враховуватись при визначенні обсягу застосування поло-
ження акту. Зокрема, литовські дослідники Клімас Т., 
Вайцюкайте Ю., досліджуючи правову природу та роль 
приписів вказаних в преамбулі до актів ЄС, прийшли до 
висновку, що «якщо преамбула є чіткою, вона буде регу-
лювати неоднозначне положення закону. Це означає, що 
положення закону буде тлумачитися з урахуванням преам-
були. Є приклади, коли згідно одних судових справ пре-
амбула впливала на характер положення закону, а в інших 
судових справах – на сферу застосування положення 
закону» [3, c. 33].

Отже, згідно цілей прийняття Директиви (ЄС) 
№ 2015/2436 умови за яких має місце юридичний факт 
порушення прав на торговельну марку виникають за сукуп-
ності таких імперативних складових: 1) порушення прав на 
торговельну марку, що пов’язане з використанням спірної 
торговельної марки (позначення), 2) використання такого 
позначення має бути здійснене в комерційній діяльності, 
3) присутня мета такого використання – вирізнення това-
рів або послуг. Відповідна умова здійснення порушення 
саме в комерційній діяльності знайшла розвиток в текстах 
зазначеної вже Директиви (ЄС) № 2015/2436 та Регла-
менту (ЄС) № 2017/1001 [4].

Зокрема, зміст параграфів 1,2 статті 10 Директиви 
(ЄС) № 2015/2436 наділяють власника зареєстрованої тор-
говельної марки виключними правами забороняти всім 
третім особам, які не мають його згоди на використання 
тотожних чи схожих до ступеня змішування позначень 
«в комерційній діяльності відносно товарів або послуг». 
Аналогічні положення відображені в змісті параграфів 
1,2 статті 9 Регламенту (ЄС) № 2017/1001.

В даному випадку варто навести для порівняння варі-
ант гармонізації вищевказаних норм в національному 
законодавстві держави-члена ЄС на прикладі Республіки 

Польща (далі – РП). Відповідно до статті 153. 1 Закону 
Республіки Польща «Про промислову власність» (далі – 
Закон PWP) «через набуття правової охорони набувається 
право на виключне використання торговельної марки 
з метою отримання прибутку або професійної діяльності 
на всій території Республіки Польща» [5].

Варто зазначити, що зазначена дефініція піддається 
обґрунтованій критиці серед польських дослідників. 
Зокрема, К. Щепановска-Козловска зазначає, що «форму-
лювання положення статті 153 параграфу 1 Закону PWP, 
яке охоплює сферу виключності комерційного або профе-
сійного використання торговельної марки є неточним і, по 
суті, оманливим. Адже йдеться – цілком обґрунтовано – 
лише про те, щоб поширити виключність використання 
торговельної марки в господарському обороті, на ринку, 
а не в приватній сфері. Тільки там торговельна марка може 
виконувати свої функції [6, c. 454].

На думку іншої польської дослідниці щодо зазна-
ченого питання К. Блах Морисіньскої «терміни «торго-
вельний оборот», «господарський оборот» та «діяльність 
з метою отримання прибутку» або «професійна діяль-
ність» можуть бути ототожненими. Діяльність з метою 
отримання прибутку, хоча і не завжди безпосередньо спря-
мована на отримання прибутку, може бути господарською 
діяльністю. Професійна діяльність, за відсутності законо-
давчого визначення, розуміється як діяльність постійного 
та професійного характеру, часто пов'язана з заробітком, 
але не обов'язково спрямована на отримання прибутку 
[7, c. 121].

Згаданий вище критерій зв’язку обставин порушення 
виключних прав на торговельну марку та «відносно това-
рів або послуг» Директиви (ЄС) № 2015/2436, міститься 
в статті 1321.1 Закону PWP, що визначає відносні під-
стави для відмови в реєстрації торговельної марки щодо 
тотожних та схожих товарів. Варто зауважити, що хоч «...
послуги не були чітко визначені в Законі PWP положення 
статті 120 параграфу 3 пункту 2 Закону PWP вказують 
також, що коли в законі йдеться про товари, це також слід 
розуміти як послуги…» (пункт 2.1.3.2. Загальних наста-
нов) [8]. Тобто, така умова, як «відносно до товарів або 
послуг» для встановлення факту порушення прав на тор-
говельну марку теж присутня в правовому полі РП. Отже, 
РП гармонізувала своє законодавство в частині засто-
сування таких умов (критеріїв) як «використання позна-
чення в комерційній діяльності» та «використання позна-
чення відносно товарів або послуг» для встановлення 
факту порушення виключних прав на торговельну марку.

Доцільно зазначити, що саме поняття «використання 
позначення в комерційній діяльності» сформовано пре-
цедентною практикою Суду справедливості ЄС. Зокрема, 
в знаковій справі C-206/01 (Arsenal) в параграфі 40 суд 
зазначив, що «за таких обставин, як зазначив національ-
ний суд, використання позначення, ідентичного торговель-
ній марці, дійсно є використанням у комерційній діяль-
ності, оскільки воно відбувається в контексті комерційної 
діяльності з метою отримання економічної вигоди, а не 
в приватних цілях» [9]. На думку польського дослідника 
Л. Желеховскі зазначений вище підхід, що був сформо-
ваний прецедентною практикою Суду справедливості ЄС 
«…дозволяє відокремити комерційне використання від 
використання, яке відбувається виключно в некомерцій-
ному контексті і спрямовано на широку громадськість. 
Це може бути особливо актуальним для виключення неко-
мерційного використання, яке здійснюється виключно 
в художніх, політичних або сатиричних цілях, із сфери 
порушення прав на торговельну марку» [10, с. 118]. Як 
приклад саме приватного використання варто звернути 
увагу на відому справу Esso «в якій використання позна-
чень ESSO, STOP ESSO, E$$O та STOP E$$O (як слів, 
а іноді й разом із зображувальними елементами) було 
визнано не комерційним, а полемічним щодо екологічної 
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політики нафтової компанії та таким, що не перевищує 
межі свободи слова)» [10, с. 119].

В той же час, межа свободи слова часто закінчується 
там, де постає питання захисту торговельних марок із здо-
бутою репутацією в країнах учасницях ЄС. «У випадку 
марок, що мають репутацію, навіть декоративне викорис-
тання, яке лише нагадує про захищену торговельну марку, 
може вважатися відповідним використанням торговель-
ної марки на підставі судової практики Європейського 
суду справедливості» [11, с. 148]. Вказаний додатковий 
захист торговельних марок з репутацією зумовлений 
конструкцією норми параграфу 2 (с) статті 10 Директиви 
(ЄС) № 2015/2436 відповідно до якої власнику зареєстро-
ваної торговельної марки надається право забороняти 
використання позначення, яке є тотожним або схожим на 
зареєстровану торговельну марку, незалежно від того, чи 
використовується воно стосовно товарів або послуг, які 
є ідентичними, схожими або несхожими до тих, для яких 
зареєстрована торговельна марка, якщо остання має репу-
тацію в державі-члені та якщо використання цього позна-
чення без поважної причини надає недобросовісну пере-
вагу або завдає шкоди розпізнавальному характеру або 
репутації торговельної марки.

М. Сенфтлебен виділяє наступні умови за настання 
яких має місце порушення прав на торговельну марку 
згідно правової доктрини ЄС: «шкода розрізняльній 
здатності (розмивання), шкода репутації (заплямування), 
недобросовісна вигода від розрізняльної здатності або 
репутації (безкоштовне використання)» [11, c. 152].

Тобто, для встановлення факту порушення виключ-
них прав на торговельну марку згідно Acquis ЄС мають 
бути присутні такі обов’язкові умови як: 1) використання 
в комерційній діяльності та 2) використання відносно 
товарів чи послуг. Окрім того, має бути присутньою при-
наймні одна з факультативних умов таких як:1) наявність 
факту завдання шкоди розрізняльній здатності торго-
вельної марки (розмивання), 2) наявність факту завдання 
шкоди репутації торговельної марки (заплямування),  
3) наявність факту недобросовісної вигоди від викорис-
тання розрізняльної здатності або репутації торговель-
ної марки, що має репутацію в державі-члені ЄС (безко-
штовне використання). 

Матеріальне право ЄС засноване на принципах міжна-
родних договорів між державами-членами, які є продуктом 
політичного компромісу. Тому, відповідні заходи у сферах 
спільної зовнішньої політики та політики безпеки також 
являють собою невід’ємну частину Acquis ЄС. Отже, Суд 
справедливості ЄС теж піддається політичному впливу, 
оскільки завжди має знаходити баланс спільних інтер-
есів. В зв’язку із цим, деякі дослідники піддають критиці 
практику Суду справедливості ЄС щодо справ, пов'язаних 
з порушенням прав на торговельні марки. Зокрема, Р. Ґар-
сія-Перез в даному контексті зазначає «…у цій сфері Суд 
справедливості ЄС в окремих випадках змішував два різ-
них аспекти: по-перше, чи мало місце «використання» 
позначення, тобто дія особи стосовно позначення, яка 
дає підстави звинуватити цю особу в порушенні прав; і, 
по-друге, чи наявність такого «використання» відпові-
дає умовам, необхідним для визнання порушення (вико-
ристання в комерційній діяльності, стосовно товарів або 
послуг тощо) [12, c. 1019].

В Україні спеціальним нормативно-правовим актом, 
що регулює відносини, які виникають щодо порушень 
прав на торговельну марку є Закон України «Про охорону 
прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон України 
№ 3689-XII) [13]. Примітно, що питанню порушення прав 
на торговельну марку присвячена окрема стаття 20 вищез-
гаданого закону. Відповідно до частини 1 статті 20 Закону 
України № 3689-XII «будь-яке посягання на права влас-
ника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, 
в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, 

що потребують його згоди, та готування до вчинення 
таких дій, вважається порушенням прав власника свідо-
цтва…». В свою чергу, системний аналіз приписів пунктів 
2 та 4 згаданої статті 16 надає підстави стверджувати про 
виключний характер переліку дозволених законодавцем 
способів використання торговельної марки, що обмеж-
ується: 1) нанесенням торговельної марки на будь-який 
товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упа-
ковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану 
з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений 
до товару предмет; 2) зберігання такого товару із зазна-
ченим нанесенням торговельної марки з метою про-
понування для продажу, пропонування його для про-
дажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);  
3) застосування торговельної марки під час пропонування 
та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку 
зареєстровано; 4) застосування торговельної марки в діло-
вій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. 

Таким чином, законодавець фактично обмежує мож-
ливі способи порушення прав на торговельні марки зазна-
ченим вище переліком можливих способів використання 
торговельної марки. Зазначене підтверджується судовою 
практикою, зокрема в справі № 904/4222/23 Верховний 
Суд зазначив, що «відповідно до сталих висновків суду 
касаційної інстанції у питанні щодо розгляду спорів про 
припинення порушення прав інтелектуальної власності 
на торговельні марки для підтвердження використання 
торговельної марки власник свідоцтва має подати суду 
докази вчинення принаймні деяких дій із числа, зазначе-
них у п. 4 ст. 16 Закону № 3689-XII» [14]. Додатково до 
вказаного переліку законодавець визнає, що порушенням 
прав власника свідоцтва вважається також використання 
без його згоди в доменних іменах торговельних марок 
та позначень вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону 
(абзац 2 пункту 1 статті 20 Закону № 3689-XII). Зазначене 
застосування законодавцем виключного переліку спосо-
бів використання торговельної марки обмежує варіанти 
можливих порушень виключним переліком, що не відпо-
відає приписам Директиви (ЄС) № 2015/243. Натомість, 
приписи згаданої Директиви (ЄС) № 2015/243, зокрема 
параграфу 3 статті 10 визначають саме невиключний 
перелік дій, які можуть бути заборонені власником тор-
говельної марки, в разі встановлення факту порушення 
його виключних прав. Примітно, що серед таких потен-
ційних заборон є використання позначення в якості 
комерційної назви чи частини такої комерційної назви або 
найменування компанії чи частини найменування компа-
нії (параграф 3 (d) вказаної статті). Варто зазначити, що 
в Законі № 3689-XII законодавець взагалі не передбачив 
такого способу використання та, як наслідок, можливого 
порушення в цій сфері. Тобто, власник зареєстрованої 
торговельної марки в Україні (власник свідоцтва за наяв-
ною термінологією Закону № 3689-XII) фактично позбав-
лений можливості здійснювати протидію використанню 
позначень, які є тотожними або схожими до ступеня змі-
шування в разі, якщо потенційний порушник використає 
таке позначення в якості найменування компанії чи час-
тини найменування компанії. Принаймні, зазначена про-
тидія власника торговельної марки потенційному поруш-
нику видається безперспективною в межах захисту прав 
на торговельну марку визначених в Законі № 3689-XII. 
Суд справедливості ЄС на підтвердження відсутності 
виключного переліку дій, які можуть вважатись порушен-
ням прав на торговельну марку в законодавстві ЄС, зазна-
чив наступне «відповідно до першого речення статті 5(1) 
Директиви, зареєстрована торговельна марка надає його 
власнику виключні права. Відповідно до статті 5(1)(а) це 
виключне право дає власнику право забороняти будь-яким 
третім особам, які діють без його згоди, використовувати 
в комерційній діяльності будь-яке позначення, тотожне 
торговельній марці, стосовно товарів або послуг, іден-
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тичних тим, для яких зареєстрована торговельна марка. 
Стаття 5(3) містить неповний перелік видів використання, 
які власник може заборонити відповідно до статті 5(1)...» 
(параграф 38) [9]. Варто зазначити, що хоч в даному судо-
вому рішенні мається на увазі Директива ЄС, що втратила 
чинність з 15 січня 2019 року, відповідні норми були замі-
нені ідентичними за змістом нормами статті 10 Директиви 
(ЄС) № 2015/243 згідно із статтею 55 Директиви (ЄС) 
№ 2015/243.

На підтвердження невиключного характеру переліку 
можливих способів використання торговельної марки 
в національному законодавстві держави-члена ЄС (на 
прикладі РП) варто навести зміст відповідного припису 
Закону PWP. Згідно статті 154 Закону PWP «Використання 
торговельної марки полягає, зокрема у: 1) розміщенні цієї 
торговельної марки на товарах, що підлягають охороні, 
або на їх упаковці…». 

Судова практика Суду справедливості ЄС прагне зна-
йти певний баланс між інтересами власника торговельної 
марки та публічними інтересами, проводячи межу між 
використанням позначення, яке є тотожним або схожим 
до ступеня змішування із зареєстрованою торговельною 
маркою в комерційних або приватних цілях. Видається, 
що така межа не є чіткою лінією та більш схожа на пунк-
тирну, враховуючи, що інститут судового прецеденту в ЄС 
відіграє рівнозначну роль із законодавчою діяльністю, 
а подеколи й вирішальну. Це зумовлено в першу чергу 
поставленим завданням перед судовою владою ЄС щодо 
формування єдиної правозастосовної практики в межах 
ЄС. Однак, в цілому це сприяє саме гармонізації законо-
давства держави-члена ЄС не через втручання в її правове 
поле, змінюючи його шляхом запровадження аналогіч-
них норм, але шляхом судового тлумачення норм матері-
ального права країни в спосіб, що відповідає Acquis ЄС. 
Така гнучкість досягається, в тому числі, саме шляхом 
наявності невиключного (відкритого) переліку можливих 
способів використання торговельної марки в комерційній 
діяльності та відносно товарів чи послуг, що в разі відсут-
ності згоди власника торговельної марки – є порушенням 
прав на торговельну марку. В даному контексті варто звер-
нути увагу на рішення Суду справедливості ЄС в справі 
C 129/17 (Mitsubishi та Duma) в якому суд прийшов до 
висновку, що «…власник торговельної марки має право 
заперечувати проти того, щоб третя особа, без його згоди, 
видаляла всі позначення, які є ідентичними щодо зазна-
ченої торговельної марки та наносила інші позначення 
на товари, розміщені на митному складі, як у справі, що 
розглядається, з метою їх імпортування або торгівлі ними 
в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ), де вони ще ніколи 

не були представлені на ринку» [15]. Примітно, що вказане 
рішення викликало гостру дискусію в ЄС щодо доціль-
ності визнання за власником торговельної марки права 
протидіяти діям на видалення позначення, яке є зареє-
строваною торговельної маркою з оригінальних товарів, 
адже в даному випадку взагалі відсутній факт викорис-
тання в комерційній діяльності. Коментуючи вказану 
судову справу, дослідники Л. Віллем, М. Арноуд, П. Мар-
тін зазначають, що «у кожній справі про порушення прав 
на торговельну марку тотожність або схожість позначень 
є обов'язковою вимогою: якщо ця вимога не виконується, 
порушення прав на торговельну марку не може бути вста-
новлено. Схоже, що Суд справедливості ЄС шукав спра-
ведливе рішення для Duma, але обрав некоректний право-
вий підхід» [16, c. 927].

Висновки. Чинне законодавство України, щодо питання 
порушення виключних прав на торговельну марку не є гар-
монізованим із законодавством ЄС, оскільки взагалі не опе-
рує таким критерієм для встановлення факту порушення 
виключних прав на торговельну марку, як «використання 
позначення в комерційній діяльності», в розумінні Дирек-
тиви (ЄС) № 2015/2436 та Регламенту (ЄС) № 2017/1001, 
а також не враховує прецедентну практику Суду справед-
ливості ЄС. Таким чином, існує нагальна потреба гармо-
нізувати законодавство України з Acquis ЄС, що має бути 
досягнуто наступним чином: 1) встановлення невиключ-
ного характеру (відкритого переліку) можливих способів 
використання торговельної марки, 2) встановлення неви-
ключного характеру (відкритого переліку) можливих спо-
собів порушення виключних прав на торговельну марку, 
3) впровадження кваліфікуючого критерію використання 
спірного позначення в комерційній діяльності з метою роз-
різнення товарів або послуг (для встановлення факту пору-
шення виключних прав на торговельну марку). 

Вказана гармонізація може бути досягнута шля-
хом запровадження відповідних змін до чинного Закону 
України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». 
З цією метою пропонується викласти статтю 20 вказа-
ного Закону, в новій редакції, зазначивши, що порушен-
ням виключних прав на торговельну марку вважаються 
будь-які дії, які порушують виключні права власника 
торговельної марки за умови, що таке порушення від-
булось в зв’язку із використанням особою спірного 
позначення (торговельної марки або іншого позначення) 
в комерційній діяльності, з метою розрізнення товарів 
або послуг. Відповідні зміни мають бути також внесені до 
пункту 4 статті 16 Закону № 3689-XII, в частині заміни 
виключного характеру переліку дій, які визнаються вико-
ристанням, на невиключний характер.
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