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(порівняльно-правовий аспект на прикладі досвіду Республіки Польща) Дисертація є комплексним
дослідженням гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу у сфері охорони прав на
торговельні марки, виконаним на порівняльно-правовому матеріалі з досвідом Республіки Польща як
держави-члена Європейського Союзу зі спорідненою традицією континентального права. У дослідженні
проаналізовано acquis communautaire, національне законодавство України і Республіки Польща, а також
відповідну правозастосовну практику Суду справедливості Європейського Союзу, Верховного Суду і судів
Республіки Польща в обсязі відповідно до завдань та теми дисертаційного дослідження. Засадничою



проблемою визначено протилежність підходів до процесу імплементації, за якої український законодавець
реалізує спосіб прямого перекладу актів acquis Європейського Союзу без належного звернення до практики
Суду справедливості, на відміну від держав-членів ЄС, які враховують acquis у поєднанні з нормами м’якого
права. Доведено, що повна гармонізація не обмежується імплементацією текстуального матеріалу директив і
регламентів, а передбачає засвоєння концептуального апарату, виробленого Судом справедливості
Європейського Союзу і правовою доктриною. У дисертації обґрунтовано модель гармонізації законодавства
України з правом Європейського Союзу як цілісний процес, що поєднує узгоджені між собою нормативний,
теоретичний, експертний і правозастосовний рівні. Запропоновано визначення поняття «пересічний
споживач» у сфері торговельних марок Європейського Союзу як обов’язкового нормативного стандарту
оцінки розрізняльної здатності, ймовірності сплутування і набутої розрізняльної здатності за сталими
нормативними ознаками достатньої поінформованості, розумної уважності і обачності, а також визначення
поняття «український пересічний споживач» як варіанта цього стандарту, що відрізняється національними
мовно-культурними особливостями. Обґрунтовано дуалістичну природу конфліктів прав на торговельні
марки при вступі держави-кандидата до Європейського Союзу, що поділяються на конфлікти пріоритету і
конфлікти стандартів, а також запропоновано визначення національного м’якого права держави у стані
гармонізації національного законодавства з acquis Європейського Союзу. Удосконалено теоретичне
обґрунтування доцільності кумулятивного способу судового захисту порушеного права, за якого вимоги з
обставин порушення прав на торговельну марку і вимоги з обставин вчинення акту недобросовісної
конкуренції підлягають одночасному розгляду в одному судовому провадженні за самостійного доведення
обставин кожної з підстав. Обґрунтовано необхідність визнання судової практики Суду справедливості
Європейського Союзу джерелом права та орієнтиром тлумачення гармонізованих норм за змістовним
критерієм правовідносин у спорах щодо прав інтелектуальної власності за аналогією з чинним механізмом
застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні. Дістало подальшого розвитку
теоретичне обґрунтування удосконалення методології національного органу інтелектуальної власності
шляхом рецепції інструментів м’якого права Європейської мережі інтелектуальної власності, зокрема
запровадження стандартів Спільної практики CP12 у справах про набуту розрізняльну здатність і репутацію
торговельної марки щодо соціологічних опитувань, а також поширення дії функціональних підстав відмови в
наданні правової охорони на нетрадиційні торговельні марки в Україні. Сформульовано пропозиції щодо
удосконалення законодавства України про охорону прав на торговельні марки. Запропоновано надати
відкритого (невичерпного) характеру переліку способів використання торговельної марки і переліку форм
порушення виключних прав, які нині є вичерпними. Це дозволить правозастосовній практиці належно
реагувати на нові форми використання позначень і нові форми порушень. Обґрунтовано запровадження
кваліфікуючого критерію порушення, а саме використання спірного позначення у комерційній діяльності з
метою вирізнення товарів або послуг, і розширення об’єкта порушення з торговельної марки на будь-яке
позначення, що охоплює фірмове найменування, доменне ім’я і неконвенційне позначення. Запропоновано
окремий правовий режим торговельних марок з репутацією, закріплення права власника на компенсацію за
порушення, вчинене у період чинності реєстрації, механізм обмеження надмірно широких термінів у
переліках товарів і послуг і спеціальне правило про розподіл тягаря доведення вичерпання прав.

2. Petrychenko A.P. Harmonisation of Ukrainian legislation on the protection of trade mark rights with European
Union Law (a comparative legal study of the experience of the Republic of Poland) The dissertation is a
comprehensive study of the harmonisation of Ukrainian legislation with EU law in the field of the protection of
trade mark rights, carried out on comparative-legal material drawing on the experience of the Republic of Poland
as an EU Member State sharing a kindred continental-law tradition. It analyses the acquis communautaire, the
national legislation of Ukraine and Poland, and the relevant case law of the Court of Justice of the European Union
(CJEU), the Supreme Court of Ukraine, and the Polish courts, to the extent corresponding to the objectives and
subject matter of the research. The foundational problem is identified as the contrast between the two approaches
to implementation: the Ukrainian legislator employs a direct translation of the acts of the EU acquis without due
recourse to CJEU case law, unlike the EU Member States, which take the acquis into account together with soft-



law norms. Full harmonisation is shown not to be confined to implementing the textual material of directives and
regulations but to entail assimilating the conceptual apparatus developed by the CJEU and legal doctrine. The
dissertation substantiates a model of harmonisation of Ukrainian legislation with EU law as an integral process
combining the mutually coordinated normative, theoretical, examination, and law-application levels. It proposes a
definition of the “average consumer” in the field of EU trade marks as a mandatory normative standard for
assessing distinctive character, the likelihood of confusion, and acquired distinctive character by reference to the
settled normative attributes of being reasonably well informed and reasonably observant and circumspect,
together with a definition of the “Ukrainian average consumer” as a variant of that standard distinguished by
national linguistic and cultural features. It substantiates the dualistic nature of conflicts of trade mark rights
arising upon a candidate State’s accession to the EU, which divide into conflicts of priority and conflicts of
standards, and proposes a definition of the national soft law of a State harmonising its legislation with the EU
acquis. The theoretical justification for the expediency of the cumulative mode of judicial protection of an
infringed right has been refined, whereby claims arising from the circumstances of trade mark infringement and
from those of an act of unfair competition are heard simultaneously in a single judicial proceeding, the
circumstances of each ground being proven independently. The need is substantiated to recognise CJEU case law
as a source of law and a benchmark for interpreting harmonised provisions, applying the substantive criterion of
the legal relationship in intellectual property disputes, by analogy with the existing mechanism for applying
European Court of Human Rights case law in Ukraine. Further development is given to the theoretical justification
for improving the methodology of the national intellectual property authority through the reception of the soft-
law instruments of the European Union Intellectual Property Network, in particular introducing the standards of
Common Practice CP12 in cases on acquired distinctive character and trade mark reputation with regard to
sociological surveys, and extending the functional grounds for refusal of protection to non-traditional trade marks
in Ukraine. Proposals are formulated for improving Ukrainian legislation on the protection of trade mark rights. It
is proposed to render open-ended (non-exhaustive) the currently exhaustive lists of ways of using a trade mark
and of forms of infringement of exclusive rights. This would enable the practice of applying the law to respond
appropriately to new forms of use of signs and new forms of infringement. Introducing a qualifying criterion of
infringement is substantiated, namely use of the contested sign in the course of trade to distinguish goods or
services, together with broadening the object of infringement from the trade mark to any sign, including a trade
name, a domain name, and a non-conventional sign. The dissertation further proposes a separate legal regime for
trade marks with a reputation, the proprietor’s right to compensation for infringement committed while the
registration is in force, a mechanism for limiting overly broad terms in the lists of goods and services, and a special
rule on the allocation of the burden of proof of the exhaustion of rights.
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Мироненко Наталія Михайлівна

Відповідальний за підготовку
облікових документів

 
Федорова Надія Вікторівна 

Реєстратор   Юрченко Тетяна Анатоліївна

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності

Юрченко Тетяна Анатоліївна


