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Постановка проблеми. Глобалі-
зація економіки та постіндустріальні
перетворення розвинених країн в умо-
вах цифрової трансформації, поглиб-
лення суспільного поділу праці підви-
щують роль та значення засобів інди-
відуалізації субʼєктів господарювання,
виробленої ними продукції, викона-
них робіт і наданих послуг, поклика-
них допомогти споживачам зробити
свій вибір. Найважливішими крите-
ріями віднесення засобів індивідуалі-
зації до обʼєктів інтелектуальної влас-
ності (ІВ) є їх охороноздатність та обо-
ротоздатність — можливість
відокремлення від конкретної юри-
дичної чи фізичної особи (крім геогра-
фічних зазначень). За умов загострен-
ня конкурентної боротьби в умовах
цифровізації економіки, торгові

марки, фірмові найменування, геогра-
фічні зазначення і доменні імена (як
засіб індивідуалізації в цифровому се-
редовищі) набувають суттєвої еконо-
мічної цінності, оскільки забезпе-
чують зростання обсягів збуту продук-
ції та підвищення прибутків фірм.

У сучасній доктрині сформувалися
три основні підходи до аналізу економіч-
ної ролі засобів індивідуалізації: 1) орто-
доксальний підхід, що ґрунтується на
простій моделі споживчого вибору, з
якого не випливає необхідність викори-
стання засобів індивідуалізації в еконо-
мічному обміні; 2) стандартний мікро-
економічний підхід, який приписує засо-
бам індивідуалізації роль гарантів
якості за умови невизначеності або роль
засобів диференціації продукції; 3) не-
оінституційний підхід, що ґрунтується
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на теорії трансакційних витрат та еконо-
мічній теорії прав власності, дає змогу
аналізувати специфіку контрактних від-
носин, повʼязаних із засобами індивідуа-
лізації; досліджувати останні як одне з
альтернативних інституційних утво-
рень, покликаних забезпечити виконан-
ня контрактів; виявляти його обмежен-
ня та переваги, зокрема порівняльні пе-
реваги різних інституційних угод та
альтернативних систем специфікації
прав на засоби індивідуалізації.

За даними International Data Corpo-
ration (IDC), у 2019 році на цифрову
трансформацію в усьому світі витрачено
1,25 трлн доларів, а у 2022 році цей по-
казник зросте до 1,97 трлн доларів у виг-
ляді глобальних витрат на цифрову
трансформацію підприємств. Понад 60
% світового ВВП буде оцифровано зі зро-
станням у кожній галузі, зумовленому
цифровими пропозиціями, операціями
та відносинами. Більше половини (3,9
млрд) світового населення нині під-
ключено до Інтернету, який є найбільш
відкритим глобальним  інформаційним
суспільством [1]. Нові технології є ката-
лізаторами змін, пропонуючи підприєм-
ствам надзвичайно широкі можливості.
Технології штучного інтелекту (ШІ), роз-
ширена реальність і квантові обчислен-
ня стають наступним набором нових тех-
нологій, які викличуть стрибкоподібні
зміни, що дадуть змогу підприємствам
переформатувати цілі галузі.

У «Концепції розвитку цифрової еко-
номіки та суспільства України на
2018–2020 роки» цифровізація визнача-
ється як «насичення фізичного світу
електронно-цифровими пристроями,
засобами, системами та налагоджен-
ня електронно-комунікаційного обміну
між ними, що фактично уможливлює
інтегральну взаємодію віртуального
та фізичного, тобто створює кіберфі-
зичний простір» [2]. До однієї з важли-
вих тенденцій в умовах формування і
розвитку цифрової економіки, у якій
особливу роль відіграє електронна ко-
мерція і дистанційна торгівля за допо-
могою мережі Інтернет, належить підви-

щення економічної значущості засобів
індивідуалізації. Торгові марки, фірмові
найменування, географічні зазначення
становлять значну частину вартості то-
варів, є важливими елементами світової
торгівлі (близько 80 % загального обся-
гу) [3]. Загальновідомо, що марковані то-
вари продаються за цінами на 15−20 %
вищими, ніж немарковані, тобто з часом
засоби індивідуалізації стають частиною
ціни товару, при цьому від 60 до 80 %
реалізованих виробів на світовому
ринку маркується торговими марками
компаній-виробників. Тому нині цілком
справедливим є твердження, що інсти-
тут засобів  індивідуалізації — один з ос-
новоположних економіко-правових ін-
ститутів сучасної ринкової економіки. 

Глобалізація ринків і ланцюжків по-
стачання впливає на зростання судових
розглядів, коштів, які компанії витра-
чають на судові розгляди в галузі ІВ.
Згідно з дослідженнями Morrison & Fo-
erster IP Licigation 2019 витрати на судо-
ві розгляди в галузі ІВ різко зросли,
майже подвоївшись за 15 років. Вони
стають більшими, складнішими, міжна-
родними та мультиюрисдикційними за
характером. Щорічні витрати на судові
процеси в галузі ІВ продовжують зроста-
ти, збільшившись з 1,7 млрд доларів у
2005 році до 3,3 млрд доларів у 2019
році.  Наразі 70 % нових справ є за меж-
ами США, 64 % осіб, що приймають рі-
шення в галузі ІВ, вважають справи, по-
дані за межами США, більш ризикови-
ми та складними. Майже 20 %
респондентів відповіли, що протягом на-
ступних 3 х років очікують більш мас-
штабних, складних та ризикових судо-
вих процесів [4]. 

Згідно з останніми дослідженнями
CompuMark кількість світових брендів,
що постраждали від порушень прав на
торгові марки, зросла до 85 % у минуло-
му році з 81 % у 2018 році і 74 % у 2017
році. Загалом кількість порушень прав
на торгові марки за два роки зросла на
15 %. Для тих, хто постраждав від пору-
шень, наслідки були значними: у трійку
лідерів увійшли — втрата клієнтів (45



%), втрата доходів (38 %) і шкода репу-
тації бренду (37 %). Три чверті пору-
шень торгових марок призвели до судо-
вих розглядів, причому 40 % організа-
цій витратили на них від 50 000 до 249
999 доларів. Окрім того 46 % респонден-
тів були змушені здійснити ребрендінг.
Дослідження показало, що порушення
прав на торгові марки часто виходить за
рамки назви компанії та може включа-
ти в себе веб-домени, повідомлення в со-
ціальних мережах і рекламні кампанії.
Кількість зареєстрованих торгових
марок також збільшується: 48 % брендів
подають більше, ніж в минулому році,
31 % — стільки ж, а 21 % — менше
марок. Технологія була названа най-
більш цитованим методом (49 %) поліп-
шення процесу дослідження і захисту
торгових марок. При цьому ШІ розгля-
дався як метод прискорення пошуку,
спостереження та огляду, а також вико-
ристання прогнозуючої аналітики й ав-
томатизації завдань [5]. 

Згідно з річним звітом Антимоно-
польного комітету України за 2019 рік
припинено 168 порушень, пов’язаних
з проявами недобросовісної конкурен-
ції.  Найбільш поширеними є пору-
шення за статтями 4 та 15-1 Закону
України  «Про захист від недобросовіс-
ної конкуренції», відповідно, у вигляді
неправомірного використання позна-
чень та поширення інформації, що
вводить в оману, яка також у багатьох
випадках супроводжується неправо-
мірним використанням позначень.
Структура порушень у розрізі кваліфі-
кації: неправомірне використання по-
значень (ст. 4 цього закону) становить
7 %, поширення інформації, що вво-
дить в оману — 84 % порушень. У 2018
році неправомірне використання по-
значень становило 14 %, а поширення
інформації, що вводить в оману — 78
%. Отже, 91−92 % проявів недобросо-
вісної конкуренції становлять пору-
шення, що так чи інакше пов’язані із
засобами індивідуалізації.

Метою статті є економіко-правовий
та інституціональний аналіз зарубіжної

та вітчизняної законодавчої і правоза-
стосовної практики протидії недобросо-
вісній реєстрації та використанню засо-
бів індивідуалізації (торгових марок,
фірмових найменувань, географічних
зазначень, доменних імен), формування
теоретико-методологічних і  методичних
основ захисту прав їх власників, підви-
щення ефективності діяльності експер-
тів відомств ІВ, судових експертів, пра-
воохоронних органів, дослідження ін-
струментів  цифрового пошуку та
використання ШІ як ключового фактору
забезпечення ефективності інституту за-
собів індивідуалізації. 

Аналіз досліджень і  публікацій.
Проблеми міжнародно-правової охорони
засобів індивідуалізації та їх економіко-
правові аспекти досліджували такі укра-
їнські вчені, як Г. Андрощук, О. Бака-
лінська, Ю. Бошицький, О. Безух,
О. Бутнік-Сіверський, В. Вірченко,
Т. Демченко, А. Жарінова, Ю. Капіца,
А. Кодинець, О. Орлюк, О. Рассомахіна,
Л. Романадзе, С. Савич, Г. Цират, а
також зарубіжні науковці: А. Войцехо-
вич, Г. Боденгаузен, Д. Гаврилов,
Ф. Гаррі, О. Городов, В. Джармакян,
О. Гутніков, В. Зінов, В. Єременко,
К. Ідріс, В. Калятін,  І. Князєва, О. Ніку-
ліна, О. Орлова, О. Сергеєв, А. Серго,
К. Шапіро, К. Шваб,  І. Шульга та інші.
Водночас зарубіжну  та вітчизняну зако-
нодавчу і правозастосовну практику про-
тидії недобросовісним реєстраціям та ви-
користанню засобів індивідуалізації, зо-
крема в умовах трансформації цифрової
економіки, досліджено недостатньо.

Виклад основного матеріалу.
Згідно з доповіддю ВОІВ «World Intellec-
tual Property Indicators 2019» (Світові по-
казники діяльності у сфері інтелекту-
альної власності) (WIPI), у 2018 р. в усь-
ому світі було подано 10,9 млн заявок на
торгові марки, що охоплюють 14,3 млн
класів. Кількість класів, зазначених у
заявках, зросла на 15,5 % у 2018 році, що
означає зростання девʼятий рік поспіль.
Відомство ІВ Китаю має найвищий обсяг
подання заявок з числом класів близько
7,4 млн; за ними слідують відомства ІВ
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США (640 181) і Японії (512156); Євро-
пейського Союзу (EUIPO; 392925) та ві-
домство ІВ Ірану (384 338). Серед 20 про-
відних відомств найбільше зростання в
період з 2017 по 2018 рік спостерігалося
у відомствах ІВ Індонезії (+ 29,1 %),
Китаю (+ 28,3 %), Індії (+ 20,9 %), Респуб-
ліки Корея (+ 14,5 %) та Сполученого Ко-
ролівства (+ 12,4 %). Азія лідирує за
кількістю заявок на реєстрацію торгових
марок. На офіси, розташовані в Азії,
припадало 70 % усіх заявок на реєстра-
цію торгових марок у 2018 році порівня-
но з 36,2 % у 2008 році. Частка Європи
знизилася з 38,4 % у 2008 році до 15,8 %
у 2018 році. На частку Північної Амери-
ки припадало 5,8 % загальносвітового
обсягу у 2018 році, у той час як сукупна
частка офісів ІВ, розташованих в Афри-
ці, Латинській Америці та Карибському
басейні, а також в Океанії, становила 8,4
% у 2018 році. За оцінками, цього ж року
в усьому світі було зареєстровано 49,3
млн активних торгових марок, що на
13,8 % більше, ніж у 2017 році, з них 19,6
млн тільки в Китаї, 2,4 млн в США та 1,
9 млн в Індії [6]. За даними ВОІВ, у 2017
році Україна очолила топ-20 офісів з по-
дання заявок на реєстрацію торгових
марок групи країн з низькими та серед-
німи доходами (подано резидентами —
47 531 заявку, нерезидентами — 24 484,
усього — 72 015 заявок). Водночас Украї-
на посідає лише 22-е місце у загальному
рейтингу подання заявок на реєстрацію
торгових марок за Мадридською систе-
мою (у 2017 р. подано 389 заявок). США,
які є лідером рейтингу, мають показник
у 7 889 заявок.

Економічні наслідки пандемії
COVID-19 відокремили сильні торгові
марки (бренди) від інших. Пандемія
прискорила тенденції цифрової транс-
формації, такі як хмарні технології, по-
силюючи домінування технологічних
брендів. Відповідно до звіту Best Global
Brands 2020 року (дослідження Inter-
brand) компанія Apple продовжує утри-
мувати першість у рейтингу найдорож-
чих брендів 8-й рік поспіль. За минулий
рік його вартість зросла на 38 % і дося-

гла 323 млрд доларів. На друге місце з
третього вийшов бренд Amazon — його
вартість зросла на 60 %, до 200,7 млрд
доларів. На третє місце піднявся бренд
Microsoft, який роком раніше займав
четверту позицію [7]. У цілому IT-інду-
стрія є найбільш цінною галуззю з пред-
ставлених у рейтингу. За даними рей-
тингу брендів, опублікованому Forbes,
найдорожчим брендом також визнано
Apple, на другому місці — Google, на
третьому і четвертому — Microsoft і Ama-
zon. Можна прогнозувати, що через
вплив коронавірусу та економічної
кризи наступного року рейтинг топ-100
зміниться. Компанії, які значно зросли у
2019 році (Amazon, Netflix і PayPal), за-
лишитися серед лідерів і після пандемії.
Цьому сприятимуть технологічні тренди
в галузі онлайн-торгівлі, стрімінгу й об-
робки платежів.

Аналіз ринкової капіталізації
компаній. Ринкову капіталізацію (mar-
ket capitalization) вважають спрощеним
способом оцінки розміру компанії, її рин-
кової вартості, успішності, ефективності
(зазвичай для оцінки останньої викори-
стовують відносні показники, наприк-
лад, відношення ринкової капіталізації
до балансової). Важливу роль тут також
відіграють засоби індивідуалізації. Ви-
значення ринкової капіталізації допома-
гає зрозуміти потенціал зростання ком-
панії, прихильність інвесторів та їх май-
бутні очікування, рівень ризику для її
акцій. Завдяки ринковій капіталізації
можна отримати уявлення про розміри
бізнесу всередині певної галузі. Тому
ринкову капіталізацію в розвинених
країнах уважають показником, що дає
змогу спрощено оцінити ринкову вар-
тість підприємства. Показник ринкової
капіталізації використовується для: при-
близної оцінки (експрес-оцінки) загаль-
ної вартості компанії; оцінки загальної
вартості компаній з високою складовою
інтелектуального капіталу (IT-інду-
стрія); оцінки результатів діяльності
компанії, її потенціалу, перспектив роз-
витку, очікувань інвесторів; оцінки чут-
ливості акцій компанії до зовнішніх
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Таблиця 1. Найбільші з капіталізації компанії у 2005 та 2020 роках [8] 
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факторів впливу (наприклад, коливан-
ня курсів акцій під упливом певних ін-
формаційних чинників); рейтингування
компанії. Пʼятнадцять років тому струк-
тура економіки була іншою: смартфони
ще не були винайдені, Facebook тільки
що був заснований, а ExxonMobil кошту-
вала в десять разів більше, ніж Apple.

Через більш ніж десятиріччя зростання
цифрових гігантів США радикально змі-
нило цей ландшафт. В якості ілюстрації
неухильного зростання великої четвірки
GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple)
зазначимо, що нещодавно компанія
Apple вперше перевищила поріг ринко-
вої капіталізації у 2 трлн доларів — істо-
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ричний рубіж, який раніше в грудні
2019 року подолав тільки нафтовий гі-
гант Saudi Aramco.

Як показує інфографіка (див.
Табл. 1), у 2005 році список найцінніших
лістингових компаній у світі був досить
різноманітним: до нього входили кілька
великих нафтових компаній, а також
транснаціональні конгломерати, компа-
нії у сфері фінансів та охорони здоровʼя.
Однак на сьогодні в рейтингу домінують
американські технологічні цифрові гі-
ганти, за якими розмістилися їх китай-
ські конкуренти Alibaba і Tencent. Ваго-
мою тенденцією є стрімке зростання
кількості та капіталізації китайських
компаній, тоді як капіталізація європей-
ських країн демонструє зменшення.

Як видно з попереднього аналізу,
Китай є світовим лідером за кількістю
поданих за рік заявок на реєстрацію тор-
гових марок. Практично всі світові брен-
ди (400 з 500) мають виробництва в
Китаї [9, 82]. Водночас, чим більше зна-
ків зареєстровано в країні, тим складні-
ше зареєструвати там нову торгову
марку через імовірність відмови за від-
носними підставами — наявності тотож-
них або схожих позначень, зареєстрова-
них або заявлених стосовно однорідних
товарів і послуг. Частка заявок, що не
проходять експертизу по суті, становить
близько 38 %, що цілком відображає за-
значені труднощі.

Останніми роками в ЗМІ та спеціалі-
зованих виданнях широко обговорюєть-
ся явище «сквотинг торгових марок»
(squatting of trademarks). Ідеться про си-
туацію, коли компанія або приватна
особа реєструє торгову марку, що стосу-
ється товару, послуги або фірмового най-
менування чи географічного зазначення
іншої компанії. Ситуація характеризу-
ється тим, що така компанія, вклавши
кошти в забезпечення визнання свого
бренда і завоювавши міцну репутацію
для свого товару (послуги або торгового
найменування), проте не зареєструвала
торгову марку, що їх охороняє. Сквотери
намагаються реєструвати такі торгові
марки, і при цьому здебільшого їхній

намір полягає не у використанні їх у
торгівлі, а в  отриманні рентних плате-
жів від власників компаній, що кори-
стуються такими брендами, наприклад,
імпортерів іноземних товарів. Типовий
сценарій розвивається так: сквотер ре-
єструє на себе торгову марку, що стосу-
ється іноземного бренда, і чекає виходу
на місцевий ринок його  іноземного
власника.  При появі на ринку власника
бренда сквотер може загрожувати йому
судовим переслідуванням за порушення
прав на торгову марку. Власник бренда
може домогтися рішення відомства ІВ
або суду в цивільних справах про ви-
знання такого знака недійсним. Це до-
сить тривалий і витратний процес,
повʼязаний зі значною правовою та ко-
мерційною невизначеністю. У результа-
ті власник бренда готовий заплатити
сквотеру за відмову від торгової марки, її
переуступлення або ліцензування.

Китайське відомство з торгових
марок (China Trademark Office —CTMO)
12 лютого 2019 року опублікувало про-
ект постанови «Several Provisionson Reg-
ulating the Application for Registration of
Trademarks» «Кілька положень про ре-
гулювання заявки на реєстрацію торго-
вих марок» для громадського обговорен-
ня. Цей проект став першою спробою
створення системи перевірки для ви-
явлення і відхилення шахрайських за-
явок на торгові марки зловмисниками і
покарання за подібні дії зловмисників
та їх агентів з торгових марок. З огляду
на труднощі, з якими Китайське відом-
ство з торгових марок  вже стикається в
ході роботи з величезною кількістю що-
річних заявок, успіх цієї  ініціативи за-
лежатиме від використання цифрових
технологій.

Бум недобросовісних заявок.
Китай, як зазначалося, є першою у світі
системою торгових марок. В останні роки
це, серед інших чинників, призвело до
зростання кількості професійних сквоте-
рів, тобто компаній, агентів з торгових
марок і приватних осіб, які недобросовіс-
но реєструють торгові марки інших осіб з
єдиною метою — утримати їх у якості ви-



купу. Раніше не існувало положень, які
перешкоджали б сквотерам подавати
такі недобросовісні заявки на торгові
марки. Відомство вимагало від заявника
лише мінімальної особистої інформації,
проте не доводити  його/її наміри вико-
ристовувати зареєстрований знак у за-
конному бізнесі. Значна частина норм
законодавства була зосереджена на
тому, щоб зробити засоби для відновлен-
ня більш доступними та ефективними
або зменшити ризики вимагання сквоте-
рами. Чинний закон не описував проце-
дури та вимоги щодо запобігання, в
першу чергу, шахрайських дій. На пер-
ший погляд може здаватися парадок-
сальним, що приватні особи або компа-
нії можуть мати право реєструвати тор-
гові марки, що стосуються брендів або
фірмових найменувань компаній, які
створили такі бренди і здебільшого
вклали значні ресурси в їх формування
та репутацію. Однак законодавство про
торгові марки покликане підтримувати
належний баланс, забезпечуючи охоро-
ну виключних прав власників торгових
марок  без невиправданого обмеження
прав інших осіб на використання нових
торгових марок. Сквотери переважно ре-
єструють знаки за класами товарів, а не
за класами послуг. Вони працюють з
широким спектром різних товарів і най-
більш активні в галузях виробництва
одягу і виробів розкоші, проте не діють,
наприклад, у сфері юридичних послуг. У
звʼязку з діями сквотерів порушується
значна кількість процедур заперечень і
судових позовів щодо анулювання торго-
вих марок. Те, що власники брендів ча-
стіше роблять кроки, спрямовані на ска-
сування реєстрації торгових марок скво-
терами, свідчить про цінність для них
захоплюваних торгових марок. Заявки
на реєстрацію знаків, що подаються
сквотерами, також відносно частіше від-
хиляються відомством реєстрації торго-
вих марок. Разом з тим, у середньому
50 % поданих сквотерами заявок на ре-
єстрацію торгових марок задовольняєть-
ся [10]. Ці дані переконливо свідчать про
наявність систематичної практики скво-

тингу. За даними  Центру арбітражу і
посередництва Всесвітньої організації
інтелектуальної власності, у 2017 році
було зареєстровано рекордну кількість
випадків (3074 справи) кіберсквотингу.
Водночас процедура анулювання торго-
вої марки після її  реєстрації триває при-
близно 2−3 роки, а відповідні витрати,
за оцінками юристів, становлять близь-
ко 20−30 тис. доларів. Їх основний обсяг
припадає на оплату юридичних кон-
сультацій і представництва інтересів
клієнтів юристами. Вступ же в перегово-
ри зі сквотерами забезпечує набагато
оперативніше врегулювання спорів, а
середня запитувана ними ціна, за на-
явними даними, становить від 2 до 10
тис. доларів, тобто є значно нижчою. Усе
це показує, як працює на практиці ко-
мерційна схема сквотингу.

У документі від 12 лютого 2019 року
було вперше реалізовано спробу запро-
вадження норм, які дають змогу експер-
там з торгових марок здійснити  перевір-
ку нових заявок, щоб визначити, чи на-
лежать вони до незаконної схеми
подання заявок. Це дасть можливість
експертам відхилити такі заявки та
уникнути додаткових витрат для закон-
них правовласників і різних підрозділів
CTMO, які можуть бути засмічені фік-
тивними справами, що забирають час і
фінансові ресурси від серйозних справ.

Профілактичні заходи проти
сквотерів. З набранням чинності зга-
даним документом експерти можуть
досліджувати і перевіряти зразки за-
явок, вимагати від заявників доповню-
вати докази їхніх намірів щодо викори-
стання. Зокрема, статтями 2 і 3 доку-
мента передбачено, що заявник, який
подає заявку на реєстрацію торгової
марки, повинен довести, що веде ре-
альний бізнес і має ділову необхідність
для такої реєстрації. При ухваленні та-
кого рішення заявники повинні дотри-
муватися принципу добросовісності.
Зокрема, крім подання заявок на
знаки інших осіб, які відомі або мають
певну репутацію в Китаї, заявка також
вважається недобросовісною, якщо:
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• це одна з багатьох інших заявок,
поданих однією й тією ж фізичною
або  юридичною особою протягом
короткого періоду часу, причому
всі разом перевищують ділові по-
треби заявника;

• заявник не продемонстрував намі-
ри використовувати торгові марки
або якщо немає реальної необхідно-
сті отримувати право на виключне
використання торгової марки від-
носно цих товарів і послуг.

Для забезпечення конкретної реалі-
зації зазначених положень у документі
також передбачено, що заявник пови-
нен представити відповідні докази і по-
яснити причини своєї заявки. У разі
відсутності поважної причини або не-
достатності доказів заявка буде відхи-
лена. Якщо заявка все ще проходить
попередню перевірку, відсутність «по-
яснення» буде свідченням недобросо-
вісності і підставою для визнання неза-
конно зареєстрованого знака недій-
сним. Такі профілактичні заходи варто
запровадити і в Україні.

Виявлення недобросовісних
агентів. З 1 березня 2019 року в Китаї
вступили в силу нові правила щодо па-
тентних агентств. Колишні правила
(1991 р.) були переглянуті на постійних
зборах Держради КНР. За ці роки вони
відіграли позитивну роль в упорядку-
ванні відповідної сфери діяльності, під-
вищенні рівня і якості інновацій, забез-
печенні функціонування патентної си-
стеми. Нині в Китаї 20,2 тис. осіб мають
статус патентних повірених, кількість
патентних агентств досягло 2691. Не-
впинно збільшується кількість фірм, які
можуть надавати міжнародні послуги,
надсилати попереднє попередження про
нові патенти, аналізувати їх, оформляти
відповідні ліцензії, складати позови про
порушення прав, промислової власності,
проводити відповідне врегулювання
тощо. Водночас у Китаї дуже часто зу-
стрічаються агенти з торгових марок, які
виступають у ролі сквотерів у своїх інте-
ресах або від імені інших (такі прикла-
ди є й серед патентних повірених

України). У Китаї немає особливих
вимог до реєстрації агента з торгових
марок. Отже, існує безліч дрібних аген-
тів, якість роботи й етика яких не під-
даються регулюванню. Для забезпечен-
ня ефективного виконання вищевказа-
них положень у документі передбачено,
що агенти з торгових марок, які беруть
участь у будь-якому незвичному акті по-
дання заявки на реєстрацію торгової
марки, мають бути занесені в чорний
список, а в серйозних випадках їх ліцен-
зія може бути припинена [11]. Таку
норму варто запровадити й у законодав-
стві України.

Довгострокові ефекти. З набран-
ням чинності цим проектом CTMO
почне відстежувати недобросовісні за-
явки. Це дасть можливість експертам
використовувати необхідні пошукові та
статистичні інструменти для виявлення
аномальних заявок і розпочинати про-
цес перевірки в разі отримання повідом-
лення від третіх осіб про недобросовісні
заявки. Завдяки автоматичній перевірці
всіх заявок, у найближчі кілька років
кількість зловживань має зменшитися.
З огляду на труднощі, з якими стикаєть-
ся CTMO в ході роботи з величезною
кількістю щорічних заявок, успіх цієї за-
конодавчої ініціативи значною мірою за-
лежатиме від застосовуваних цифрових
технологій. Упровадження інструментів
цифрового пошуку та використання ШІ
є ключовими факторами у забезпеченні
ефективності таких положень і значного
скорочення  кількості непотрібних за-
явок, уже поданих у Китаї. Можна про-
гнозувати появу нових програмних про-
дуктів, що допоможуть агентам, патент-
ним повіреним і власникам торгових
марок створювати такі аналітичні звіти
поряд з традиційними функціями моні-
торингу.

Аналіз нової редакції китайсько-
го закону про торгові марки. Першо-
го листопада 2019 року набрали чинно-
сті поправки до Закону КНР «Про торго-
ві марки». Десята сесія Постійної комісії
13-го Національного народного конгресу
23 квітня 2019 року прийняла рішення
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про внесення поправок до Закону про
торгові марки КНР  [12]. Докладний
зміст поправок наведено нижче.

1. Стаття 4 пункт 1: «Якщо будь-яка фі-
зична, юридична особа або інша ор-
ганізація в ході своєї виробничої або
комерційної діяльності має намір
придбати виключне право на вико-
ристання торгової марки для своїх
товарів або послуг, заявка повинна
бути подана у Відділ реєстрації тор-
гових марок. У недобросовісних за-
явках на реєстрацію торгових
марок, не призначених для викори-
стання, має бути відмовлено».

2. Стаття 19 пункт 3: «Агентству з тор-
гових марок забороняється пред-
ставляти клієнта в тих випадках,
коли воно знає або має знати, що
торгова марка, яка має бути подана
для реєстрації таким клієнтом, під-
падає під обставини, передбачені
статтею 4, статтею 15 та статтею 32
цього Закону».

3. Стаття 33: Власник попереднього
права або будь-яка зацікавлена сто-
рона може протягом трьох місяців з
дати публікації подати заперечення
проти прийнятої і опублікованої за-
явки на реєстрацію торгової марки,
якщо він виявить, що заявка пору-
шує положення статті 13, абзац дру-
гий або третій, статті 15, статті 16,
абз. 1, статті 30, статті 31, статті 32
цього Закону або будь-яка особа вва-
жає, що заявка порушує положення
статті 4, статті 10, статті 11, статті
12, статті 19 абзац четвертий цього
закону. Якщо в зазначений строк не
подано заперечення, торгова марка
реєструється, видається свідоцтво
про реєстрацію і публікується ре-
єстрація.

4. Стаття 44 пункт 1: Якщо зареєстро-
вана торгова марка порушує поло-
ження статті 4, статті 10, статті 11,
статті 12, пункту четвертого статті
19 цього Закону або реєстрація тор-
гової марки була отримана шляхом
шахрайства або будь-яких інших
недобросовісних засобів, Відомство

має визнати зареєстровану торгову
марку недійсною; будь-яка інша
організація або приватна особа
може попросити Раду з розгляду та
оцінки торгових марок оголосити
таку зареєстровану торгову марку
недійсною.

5. Стаття 63: Розмір збитку за пору-
шення виключного права на вико-
ристання зареєстрованої торгової
марки оцінюється виходячи з фак-
тичних збитків, завданих право-
власнику в результаті порушення.
Там, де важко визначити фактичні
збитки, сума може бути оцінена на
основі прибутку, який порушник
отримав за порушення. У тих ви-
падках, коли важко визначити
збитки, завдані правовласнику,
або прибуток, отриманий порушни-
ком, сума може бути оцінена шля-
хом посилання на відповідну крат-
ну суму використання зареєстрова-
ної торгової марки відповідно до
договірної ліцензії. Якщо порушен-
ня виключного права на викори-
стання зареєстрованої торгової
марки скоєно недобросовісно і об-
ставини є серйозними, сума збитку
повинна бути більш ніж один раз,
але менш ніж в пʼять разів від
суми, оціненої за допомогою наве-
деного вище розрахунку. У суму
збитку також включаються розумні
витрати правовласника за припи-
нення правопорушення.

Коли правовласник щосили нама-
гається надати докази, проте бухгал-
терські книги і матеріали, що сто-
суються акту порушення, в основному
перебувають під контролем порушни-
ка, для визначення розміру збитку
Народний суд може винести постано-
ву порушнику надати рахунок книги,
матеріали, повʼязані з порушенням
закону. Якщо порушник відмовляєть-
ся надати або надає фальшиві бухгал-
терські книги і матеріали, Народний
суд може визначити розмір збитку,
посилаючись на позов і докази, нада-
ні правовласником.
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У тих випадках, коли важко визначи-
ти збитки, завдані правовласнику, при-
буток, який порушник заробив, і збори
за ліцензування зареєстрованої торгової
марки, Народний суд надає компенса-
цію, яка не перевищує 5 млн юанів від-
повідно до обставин акту порушення.

При розгляді справ у спорах про тор-
гові марки Народний суд на вимогу пра-
вовласника виносить постанову про зни-
щення товарів з підробленими заре-
єстрованими торговими марками, за
винятком особливих випадків; розпоряд-
жатися знищенням матеріалів та інстру-
ментів, що в основному використовують-
ся для виготовлення товарів з підробле-
ними зареєстрованими торговими
марками, без компенсації; або, в  особли-
вих обставинах, заборону на вищезгада-
ні матеріали та інструменти для входу в
комерційні канали без компенсації.

Товари з підробленими зареєстрова-
ними торговими марками не повинні
надходити в комерційні канали або тіль-
ки після видалення підроблених заре-
єстрованих торгових марок.

6. Стаття 68 абзаци перший, третій:
(3) Порушувати положення статті
4, статті 19 абзацу третього або чет-
вертого.

(4) Подати заявку на реєстрацію торго-
вої марки недобросовісно, на яку в

залежності від обставин наклада-
ється адміністративне покарання,
наприклад попередження або
штраф; недобросовісно подати позов
про порушення прав на торгову
марку, який відповідно до закону
накладається Народним судом.

Поправки до Закону про торгові
марки включають шість статей, мета
яких полягає в більш ефективній бо-
ротьбі з недобросовісними заявниками,
шкідливими програмами, не призначе-
ними для використання, і посиленням
штрафних санкцій за порушення прав
на торгові марки. Це дасть можливість
створити більш оптимізовану зручність,
справедливу ринкову атмосферу і бізнес-
середовище.

Зазначені вище проблеми мають
важливе значення для Китаю, адже  за
даними Верховної народної прокурату-
ри Китаю кількість порушень, повʼяза-
них з правами ІВ, за останні два десяти-
річчя зросла на 5660 %. У 2019 році суди
країни розглянули 418 тис. справ,
повʼязаних з правами ІВ, що на 45,1 %
більше, ніж роком раніше. Це вже третій
рік поспіль, коли кількість справ у сфері
ІВ в судах Китаю зростала як мінімум
на 40 % [13]. 
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Андрощук Г. Противодействие недобросовестным регистрациям и ис-
пользованию средств индивидуализации в условиях цифровой трансфор-
мации. В статье исследованы экономико-правовые и институциональные аспекты
противодействия недобросовестной регистрации и использованию средств индиви-
дуализации (торговых марок, фирменных наименований, географических указа-
ний, доменных имен) в условиях цифровой трансформации. Рассмотрено формиро-
вание теоретико-методологических и методических основ защиты прав их владель-
цев, повышение эффективности деятельности экспертов ведомств
интеллектуальной собственности, правоохранительных органов, инструменты циф-
рового поиска и использования искусственного интеллекта (ИИ) для обеспечения
эффективности института средств индивидуализации. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, недобросовестная конкурен-
ция, средства индивидуализации, оценка стоимости, сквоттер, убытки, цифровая
трансформация, искусственный интеллект

Androshchuk G. Сombating unfair registrations and using means of indi-
vidualization in the conditions of digital transformation. The article examines
the economic, legal and institutional aspects of combating unfair registration and use of
means of individualization (trademarks, brand names, geographical indications, domain
names) in the context of digital transformation. The formation of theoretical and method-
ological and methodological foundations for the protection of the rights of their owners,
improving the efficiency of experts of intellectual property agencies, law enforcement
agencies, tools for digital search and use of artificial intelligence (AI) to ensure the effec-
tiveness of the institution of individualization. The economic and legal aspects of foreign
(in the jurisdictions of China, USA, EU) and domestic legislative and law enforcement
practices to combat the phenomenon of unfair registration and use of personalization,
digital search tools and the use of AI are analyzed. It is shown that over the next five
years, 30 to 50% of product searches will be by voice rather than text, so the impact of AI
on the way a product is purchased will have significant economic and legal implications
for individualization legislation. The means of counteracting unscrupulous applicants in
the USA have been studied. The U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) has devel-
oped rules under which foreign applicants and trademark owners must be represented
by a U.S. licensed attorney when filing trademark applications with the USPTO. Em-
phasis is placed on the introduction of legislative liability of e-commerce platforms for
counterfeit goods. The analysis of the last changes in the legislation of Ukraine on pro-
tection of trade marks is carried out. It is shown that the new rules change the approach-
es to registration and protection of trademarks, create the possibility of their fair use.
Digitalization, transition to e-document circulation in the Customs Register, improve-
ment of the procedure for destruction of counterfeit goods are important anti-corruption
steps in the activities of Ukrainian customs in the context of digital transformation of the
economy.

Key words: intellectual property, unfair competition, means of individualization, valu-
ation, squatter, losses, digital transformation, artificial intelligence
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