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ЩОДО ІСТОТНИХ УМОВ ЛІЦЕНЗІЙНОГО
ДОГОВОРУ НА ВИКОРИСТАННЯ 

ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

У сучасних умовах здійснення гос-
подарської діяльності суб’єкти госпо-
дарювання стикаються з об’єктивною
необхідністю вирізнення результатів
своєї діяльності на ринку, здобуття і
зміцнення ділової репутації. Важливу
роль у цих процесах відіграють торго-
вельні марки. Поряд із функцією ви-
різнення товарів і послуг у госпо-
дарському обороті, використання тор-
говельних марок спрямовано на
інформування споживачів про якість і
джерело походження товарів і послуг,
а також їх рекламування. Практика
державної реєстрації прав на торго-
вельні марки свідчить про стійку по-
зитивну динаміку в набутті правової
охорони цих об’єктів інтелектуальної
власності. Так, у 2018 році зареєстро-
вано 20 013 торговельних марок, по-
рівняно з 18 485 у 2017 році [1].

Найбільш поширеною правовою фор-
мою використання торговельних марок
у господарському обороті є ліцензійний
договір. Укладення такого договору
надає значні переваги для обох його сто-
рін (ліцензіара і ліцензіата). Ліцензіар,
залишаючись правовласником торго-
вельної марки, отримує додатковий
дохід у вигляді регулярних платежів за
використання торговельної марки лі-
цензіатом, а також забезпечує розши-
рення території та ринків збуту продук-
ції зі своєю торговельною маркою, збіль-
шуючи тим самим ділову репутацію
і вартість останньої. Ліцензіат, у свою
чергу, завдяки використанню відомого
бренда забезпечує гарантований висо-
кий попит на вироблену ним продукцію,
і як наслідок, збільшення власних дохо-
дів. Не менш важливою для ліцензіата є
й можливість долучитися до налагодже-
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ної моделі бізнесу ліцензіара, отримати
цінний досвід ведення господарської ді-
яльності на більш високому рівні.

Ефективність взаємовідносин сторін
ліцензійного договору залежить від ба-
гатьох юридичних, економічних, орга-
нізаційних аспектів. При цьому ключо-
ве значення для стабільності розвитку
договірних зобов’язань мають питання
укладення ліцензійного договору, на-
самперед у частині визначення перелі-
ку істотних умов, які сторони мають уз-
годити на цьому етапі.

У законодавстві істотні умови ліцен-
зійного договору врегульовані недо-
статньо чітко. У статті 1109 Цивільного
кодексу України (далі — ЦК України),
яка містить загальні норми про ліцен-
зійний договір щодо всіх об’єктів інте-
лектуальної власності, застосовується
формулювання «у ліцензійному догово-
рі визначаються … » без позначення пе-
реліку цих положень як істотних умов.
Спеціальні норми Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і по-
слуг» взагалі не наводять переліку іс-
тотних умов ліцензійного договору на
використання торговельних марок.
Такий стан законодавчого регулювання
ускладнює процес укладення і виконан-
ня ліцензійних договорів, призводить
на практиці до формування різних під-
ходів у тлумаченні переліку істотних
умов цих договорів як з боку їх сторін,
так і судом, що загалом порушує ста-
більність ринку прав на торговельні
марки. Недостатньо визначеним у кон-
тексті істотних умов досліджуваного до-
говору є також правове значення вимо-
ги абз. 2 ч. 8 ст. 16 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і по-
слуг» про те, що ліцензійний договір по-
винен містити умову про те, що якість
товарів і послуг, виготовлених чи нада-
них за ліцензійним договором, не буде
нижчою від якості товарів і послуг влас-
ника свідоцтва. 

У науковій і навчальній літературі
більшість авторів відтворюють поло-
ження ч. 2 ст. 1109 ЦК України як
такі, що встановлюють перелік істот-

них умов будь-якого ліцензійного до-
говору. Критичний аналіз цих норма-
тивних положень здійснюється у пра-
цях В. Бажанова, Я. Іолкіна,
Ж. Чорної, І. Якубівського та інших
авторів. Разом з тим, вказана пробле-
матика потребує подальших дослід-
жень з огляду на недосконалість чин-
ного законодавства і відсутність єди-
них підходів у юридичній науці.

З огляду на зазначене, метою
статті є уточнення істотних умов лі-
цензійного договору на використання
торговельної марки.

Узгодження істотних умов має на
меті забезпечити визначеність і ста-
більність взаємовідносин сторін будь-
якого договору. У юридичній доктрині
визначаються різні види умов догово-
ру, серед яких найбільш поширеним є
їх поділ на істотні, звичайні,
випадкові [2]. На законодавчому рівні
чітко регламентовані лише істотні
умови, яким надається значення в про-
цедурі укладення договору. Так, відпо-
відно до ст. 638 ЦК України, договір є
укладеним, якщо сторони в належній
формі досягли згоди з усіх істотних
умов договору. Зміст істотних умов і по-
рядок їх визначення розкривається в
абз. 2 ч. 1 цієї статті: «Істотними умова-
ми договору є умови про предмет дого-
вору, умови, що визначені законом як
істотні або є необхідними для договорів
даного виду, а також усі ті умови, щодо
яких за заявою хоча б однієї із сторін
має бути досягнуто згоди».

З наведеної норми слідує, що істотні
умови можна поділити за підставами і
порядком їх встановлення на три види:
1) загальні умови для всіх договорів
(предмет договору); 2) спеціальні умови
для різних видів договорів (прямо ви-
значені законом або є необхідними для
договорів цього виду); 3) ініціативні (ви-
магаються стороною договору). При
цьому спільною рисою всіх видів істот-
них умов є те, що для укладення догово-
ру сторони мають досягти згоди з усіх
таких умов. Це умови, які є необхідними
і достатніми для укладення договору і
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виникнення договірного зобов’язання
між сторонами.

Ураховуючи, що третій вид умов за-
лежить від волі сторін конкретного до-
говору як прояв принципу свободи до-
говору, доцільно дослідити законодавчі
положення щодо закріплення першого
і другого виду істотних умов ліцензій-
ного договору на використання торго-
вельної марки.

У законодавстві не містяться поло-
ження, у яких чітко передбачені та на-
звані істотними певні умови ліцензій-
ного договору. Для порівняння слід на-
вести низку норм щодо викладення
істотних умов інших договорів, зокре-
ма, ст. 982 ЦК України, яка має назву
«Істотні умови договору страхування»,
ст. 1035 ЦК України також називає «іс-
тотні умови договору управління май-
ном», ст. 1012 ЦК України визначає іс-
тотні умови договору комісії тощо.

Щодо ліцензійного договору в ЦК
України застосовується інший підхід, а
саме зазначено: «У ліцензійному дого-
ворі визначаються вид ліцензії, сфера
використання об’єкта права інтелекту-
альної власності (конкретні права, що
надаються за договором, способи вико-
ристання зазначеного об’єкта, терито-
рія та строк, на які надаються права,
тощо), розмір, порядок і строки випла-
ти плати за використання об’єкта
права інтелектуальної власності, а
також інші умови, які сторони вва-
жають за доцільне включити у договір»
(ч. 3 ст. 1109 ЦК України) без конкре-
тизації правового значення цих поло-
жень для укладення договору.

У Постанові Пленуму Вищого госпо-
дарського суду України від 17.10.2012 р.
№ 12 «Про деякі питання практики ви-
рішення спорів, пов’язаних із захистом
прав інтелектуальної власності» за-
значено, що ліцензійний договір про на-
дання дозволу на використання творів
та/або об’єктів суміжних прав вважаєть-
ся укладеним, якщо між сторонами до-
сягнуто згоди щодо всіх його істотних
умов (строку дії договору; способу вико-
ристання твору; території, на яку поши-

рюється право, що надається; інших
умов, щодо яких за вимогою однієї із сто-
рін повинно бути досягнуто згоди)
(ч. 30.1) [3]. Отже, Вищий господарський
суд України називає перелічені в
ст. 1109 ЦК України умови істотними.

Для з’ясування істотних умов ліцен-
зійного договору на використання тор-
говельної марки доцільно, насамперед,
звернутися до нормативного визначен-
ня поняття ліцензійного договору: «За
ліцензійним договором одна сторона
(ліцензіар) надає другій стороні (ліцен-
зіату) дозвіл на використання об’єкта
права інтелектуальної власності (лі-
цензію) на умовах, визначених за вза-
ємною згодою сторін з урахуванням
вимог цього Кодексу та іншого закону»
(ч. 1 ст. 1109 ЦК України).

Наведене формулювання дає мож-
ливість визначитися лише з предметом
цього договору, жодних інших його
ознак, зокрема платність, строковість,
не передбачено. Предметом договору
названо дозвіл на використання об’єк-
та інтелектуальної власності. Дозвіл
пов’язаний з наданням права на вико-
ристання відповідного об’єкта і розкри-
ває в цьому контексті спосіб передачі
права — шляхом надання юридичного
дозволу на використання, а не фактич-
ного передання об’єкта, як це має
місце, наприклад, при переданні речі
за договором оренди. Тому предметом
досліджуваного договору доцільно вва-
жати саме право на використання тор-
говельної марки. Це право відповідно
до ст. 495 ЦК України належить до од-
ного з майнових прав інтелектуальної
власності на торговельну марку.
З точки зору структури суб’єктивного
права, право на використання є право-
мочністю, що входить до єдиного суб’єк-
тивного права на торговельну марку.
При цьому суб’єктом права на торго-
вельну марку залишається ліцензіар. 

Поряд з предметом договору в юри-
дичній науці виділяють і об’єкт, який у
цьому разі представлений нематері-
альним благом — торговельною мар-
кою. Характеристика предмета і об’єк-
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та договору повинна містити опис тор-
говельної марки (слово, зображення
тощо), номер свідоцтва на торговельну
марку або документа, що засвідчує на-
буття права на добре відому торговель-
ну марку, а також перелік товарів і по-
слуг із зазначенням класів МКТП, на
які поширюється передача права.

Відповідно до ч. 3 ст. 1109 ЦК Украї-
ни у ліцензійному договорі визна-
чаються вид ліцензії, сфера викори-
стання об’єкта права інтелектуальної
власності (конкретні права, що на-
даються за договором, способи викори-
стання зазначеного об’єкта, територія
та строк, на які надаються права,
тощо), розмір, порядок і строки випла-
ти плати за використання об’єкта
права інтелектуальної власності, а
також інші умови, які сторони вва-
жають за доцільне включити у договір.

На перший погляд можна припусти-
ти, що всі названі положення законо-
давець вважає істотними умовами лі-
цензійного договору. Проте системний
аналіз загальних норм про договори і
спеціальних норм про ліцензійний до-
говір на використання торговельної
марки свідчить про неоднозначність
такого висновку. Тому доцільно окремо
розкрити правове значення кожного
вказаного положення з точки зору іс-
тотних умов ліцензійного договору на
використання торговельної марки.

Види ліцензії передбачені в ч. 3
ст. 1108 ЦК України — виключна, оди-
нична, невиключна. Вид ліцензії ви-
значає фактично характер права лі-
цензіата і ліцензіара щодо використан-
ня торговельної марки і передання
права на її використання на час дії до-
говору, а саме виключне (монопольне)
використання торговельної марки
лише ліцензіатом у сфері, що визначе-
на ліцензією, або невиключне — мож-
ливість використання торговельної
марки ліцензіатом, ліцензіаром та ін-
шими уповноваженими особам. 

Належність умови до істотної озна-
чає, що сторони мають обов’язково до-
сягти згоди щодо її змісту в договорі.

Проте в ч. 4 ст. 1109 ЦК України перед-
бачена таке диспозитивне положення:
«Вважається, що за ліцензійним дого-
вором надається невиключна ліцензія,
якщо інше не встановлено ліцензійним
договором». Отже, сторони мають мож-
ливість не узгоджувати вид ліцензії,
відсутність цього положення в договорі
не матиме наслідком його неукладе-
ність. Відтак, ця умова не має значен-
ня істотної, а може бути кваліфікована
як звичайна умова для договорів цього
виду. У такому разі застосовується пра-
вило, яке розкривають М. Брагінський,
В. Вітрянський: «Правило, в силу кото-
рого при отсутствии существенного
условия договор признается незаклю-
ченным, предполагает, что соответ-
ствующее условие не может быть изме-
нено ни императивной, ни диспозитив-
ной нормой законодательства, ни
путем толкования самого договора. Из
этого, в частности, следует от противно-
го, что, если диспозитивная норма за-
кона перекрывает все возможные вари-
анты решения соответствующего во-
проса, его согласование сторонами не
должно рассматриваться как непре-
менное требование для признания до-
говора заключенным» [2].

Наступна умова — сфера викори-
стання об’єкта права інтелектуальної
власності (конкретні права, що на-
даються за договором, способи викори-
стання зазначеного об’єкта, терито-
рія та строк, на які надаються права,
тощо). Слід зазначити, що в законодав-
стві про інтелектуальну власність понят-
тя «сфера використання» не визначено.
У наведеній нормі ч. 3 ст. 1109 ЦК
України воно розкривається у дужках
через невичерпний перелік умов, що, по-
перше, навряд чи є прийнятним для ви-
значення істотних умов договору, адже
згода має бути досягнута щодо всіх істот-
них умов; по-друге, не зрозуміло, чи всі
положення з перерахованих мають бути
узгоджені сторонами. 

Виникають питання щодо умови
«права, що надаються за договором» у
зв’язку з наявністю окремої умови «спо-
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соби використання об’єкта». Якщо ке-
руватися тим, що за ліцензійним дого-
вором передається право на викори-
стання об’єкта інтелектуальної власно-
сті (у цьому разі — торговельної
марки), не зрозуміло про які «права»
йдеться в зазначеному формулюванні.
Можна припустити, що це, наприклад,
конкретизація прав залежно від спосо-
бів використання об’єкта, зокрема,
право на нанесення торговельної
марки на товар, право на застосування
її в документації, рекламі тощо, тобто
залежно від способів використання.
Тож недоцільно окремо виділяти серед
істотних умов «права, що надаються за
договором» (достатньо визначити
«право на використання» як предмет
договору) та «способи використання
торговельної марки».

Умова «способи використання» не
має самостійного від предмета договору
значення, адже узгодження змісту
права на використання торговельної
марки повинно охоплювати і безпосе-
редньо позначення способів дозволено-
го використання, інакше повного узгод-
ження предмета не відбудеться. З огля-
ду на це, відсутні підстави виділяти
окрему істотну умову ліцензійного до-
говору — способи використання торго-
вельної марки, оскільки ці положення
повинні розкриватися при характери-
стиці предмета договору.

Строк, на який надаються права,
визначає тимчасові межі дії договору. У
нормативному визначенні ліцензійного
договору на його строковість не вказу-
ється. Відповідно до ч. 1 ст. 1110 ЦК
України, ліцензійний договір укладаєть-
ся на строк, встановлений договором,
який повинен спливати не пізніше спли-
ву строку чинності виключного майново-
го права на визначений у договорі об’єкт
права інтелектуальної власності. При
цьому ч. 3 цієї статті містить положення:
«У разі відсутності у ліцензійному дого-
ворі умови про строк договору він вважа-
ється укладеним на строк, що залишив-
ся до спливу строку чинності виключно-
го майнового права на визначений у

договорі об’єкт права інтелектуальної
власності, але не більше ніж на п’ять
років». Таким чином, законодавець
знову застосовує підхід, як і щодо видів
ліцензії, встановлюючи загальне прави-
ло врегулювання строку дії договору,
якщо сторони не визначилися з ним у
договорі (так званий «запасний варі-
ант»). Отже, умова про строк також є не
істотною, а звичайною умовою для лі-
цензійних договорів, у тому числі на ви-
користання торговельних марок. 

Разом з тим, слід уточнити, що за-
значене поширюється лише на ліцен-
зійний договір, який за галузевою при-
належністю є цивільно-правовим, тобто
у разі, якщо ліцензіаром виступає фі-
зична особа — власник свідоцтва на
торговельну марку. Якщо укладається
господарський договір, має застосову-
ватися норма ч. 3. ст. 180 Господарсько-
го кодексу України (далі — ГК Украї-
ни) про те, що при укладенні госпо-
дарського договору сторони зобов’язані
у будь-якому разі погодити предмет,
ціну та строк дії договору. 

За аналогічним підходом має вирі-
шуватися правове значення умови «те-
риторія, на яку надаються права».
Згідно з ч. 7 ст. 1109 ЦК України, у разі
відсутності в ліцензійному договорі
умови про територію, на яку поширю-
ються надані права на використання
об’єкта права інтелектуальної власно-
сті, дія ліцензії поширюється на тери-
торію України. Таким чином, умова
про територію не є істотною для ліцен-
зійного договору на використання тор-
говельної марки.

Наступна умова серед перерахова-
них у ч. 3 ст. 1109 ЦК України — «роз-
мір, порядок і строки виплати плати
за використання об’єкта права інте-
лектуальної власності». У норматив-
ному визначенні ліцензійного договору
платність не зазначена як його обов’яз-
кова ознака. Тому на практиці вини-
кають різні тлумачення. В одній із су-
дових справ ліцензіат — відповідач за
первісним позовом про стягнення за-
боргованості заявив, що ліцензійний
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договір є неукладеним, оскільки в
ньому відсутня умова про строки і по-
рядок виплати винагороди. Натомість
суд не визнав відсутність цієї умови
підставою вважати договір неукладе-
ним [4]. В науці умова про винагороду
розглядається як істотна умова ліцен-
зійного договору [5, 109].

У процесі розгляду цього питання
слід ураховувати, що загальна норма,
яка міститься в ч. 5 ст. 626 ЦК України,
передбачає презумпцію платності дого-
вору: договір є відплатним, якщо інше
не встановлено договором, законом або
не випливає із суті договору. У цьому
зв’язку слід погодитися з І. Є. Якубівсь-
ким, який вважає, що загальне право
про відплатність ліцензійного договору
на використання твору повинно ґрун-
туватися на принципі свободи договору
і допускати укладення відповідних до-
говорів як на відплатній, так і на без-
відплатній основі [6, 321]. 

У разі якщо ліцензійний договір
укладається між сторонами, якими є
суб’єкти господарювання, він нале-
жить до господарських договорів і
тому, відповідно до норми ч. 3. ст. 180
ГК України, при укладенні госпо-
дарського договору сторони зобов’яза-
ні у будь-якому разі погодити пред-
мет, ціну та строк дії договору. 

Окремого дослідження потребує ви-
мога, яка передбачена для ліцензійних
договорів на використання торговельної
марки в абз. 2 ч. 8 ст. 16 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг», а саме: ліцензійний договір по-
винен містити умову про те, що якість
товарів і послуг, виготовлених чи нада-
них за ліцензійним договором, не буде
нижчою від якості товарів і послуг влас-
ника свідоцтва і що останній здійснюва-
тиме контроль за виконанням цієї
умови. В науковій літературі гарантія
якості розглядається як обов’язкова
умова ліцензійного договору [7, 40]. 

Наведене нормативне положення
незважаючи на формулювання «умова
про …» не означає, що воно встановлює
істотну умову ліцензійного договору.

Правильніше розглядати вимогу щодо
контролю якості товарів і послуг як
обов’язок сторін ліцензійного договору
на використання торговельної марки.
При цьому цей обов’язок повинен вста-
новлюватися на розсуд сторін, оскільки
не завжди вони мають реальну можли-
вість його належного виконання. Так,
національне законодавство дозволяє
отримати свідоцтво на торговельну
марку фізичній особі, яка не є суб’єктом
підприємницької діяльності. У цьому
випадку така фізична особа (ліцензіар)
не здійснює виробництво товарів і по-
слуг, тому обов’язок контролю відповід-
ності якості товарів і послуг ліцензіата
якості товарів і послуг ліцензіара не
може бути виконаний. 

З огляду на зазначене, у законодав-
чому формулюванні абз. 2 ч. 8 ст. 16
Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг» слід зміни-
ти обов’язок відповідності якості това-
рів і послуг, що виробляються ліцензіа-
том, якості товарів і послуг ліцензіара,
на контроль відповідності якості таких
товарів і послуг вимогам ліцензіара.
При цьому ліцензіар повинен мати
право, а не обов’язок здійснювати
такий контроль.

Таким чином, вищенаведене дає під-
стави визначити істотні умови госпо-
дарського ліцензійного договору на ви-
користання торговельної марки: пред-
мет, розмір винагороди, строк, а також
інші умови, які сторони вважають за до-
цільне включити в договір. Для характе-
ристики предмета цього договору в ст. 16
Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг» доцільно за-
кріпити, що предмет договору (право на
використання торговельної марки) роз-
кривається шляхом позначення торго-
вельної марки, номера документа, що
посвідчує право на торговельну марку,
переліку товарів і послуг, відносно яких
надається право на використання торго-
вельної марки, способів використання
торговельної марки.

Удосконалення законодавчих поло-
жень щодо закріплення істотних умов
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ліцензійного договору на використання
торговельної марки надасть визначено-
сті сторонам при укладенні таких дого-
ворів, сприятиме захисту прав та інте-

ресів їх сторін, розвитку стабільних до-
говірних відносин у цій сфері. 
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Коваль И., Ткачук Г. О существенных условиях лицензионного договора
на использование торговой марки. Статья посвящена исследованию суще-
ственных условий лицензионного договора на использование торговой марки. На
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основании проведенного анализа научной литературы, законодательства, прак-
тики его применения определены существенные условия хозяйственного лицен-
зионного договора на использование торговой марки: предмет, размер вознаграж-
дения, срок, а также другие условия, которые стороны считают целесообразным
включить в договор. Обоснована необходимость изменить как общее правило обя-
занность лицензиата обеспечивать соответствие качества производимых им това-
ров и услуг качеству товаров и услуг лицензиара на контроль соответствия каче-
ства таких товаров и услуг требованиям лицензиара.

Ключевые слова: торговая марка, лицензионный договор, существенные усло-
вия, предмет договора, заключение договора, срок договора, вознаграждение

Koval I., Tkachuk G. About the essential terms of the license agreement for
the use of the trademark. The article is devoted to the study of the essential terms of
the license agreement for the use of the trademark. 

Based on the analysis of the scientific literature, legislation, law enforcement prac-
tice, the essential terms of the economic license agreement for the use of the trademark
are determined: the subject, the amount of fee, the term, and other conditions that the
parties consider expedient to include in the agreement. The necessity of changing the li-
censee’s obligation to ensure compliance the quality of goods and services produced by
him with the quality of the licensor’s goods and services (as a general rule) to control of
the quality of these goods and services to the requirements of the licensor is justified.

To characterize the subject of a license agreement for the use of the trademark is
proposed to stipulate in Article 16 of the Law of Ukraine «On the Protection of Rights to
Trademarks for Goods and Services» that the subject of the contract (the right to use the
trademark) is described by the trademark designation, document number certifying the
right to a trademark, the list of goods and services for which granted the right to use the
trademark, ways to use a trademark. 

It is proved that the conditions of the territory to which the rights apply, as well as
the type of license, do not relate to the essential terms of the license agreement, since
the legislation provides for dispositive rules to be applied in the event of noncompli-
ance of these terms by the parties to the contract. 

It is argued that the improvement of the legislative provisions regarding stipulate
of essential terms of a license agreement for the use of the trademark will provide cer-
tainty to the parties when concluding such agreements, will promote the protection of
the rights and interests of the parties of the agreement, the development of stable
contractual relationships in this sphere.

Keywords: trademark, license agreement, essential terms, subject of the agree-
ment, conclusion of an agreement, term of an agreement, agreement fee
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