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С 1 января 2008 г. вступила в силу часть четвертая ГК РФ, которая регулирует правовые отношения, связанные с использованием товарных знаков (знаков обслуживания).

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ товарный знак (знак обслуживания) представляет собой обозначение товаров (работ, услуг). Он может быть в виде словесного обозначения, изображения с определенным цветовым решением и т.д. Нанесенный на продукцию товарный знак является средством индивидуализации такой продукции.

С момента регистрации товарного знака в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) правообладатель приобретает исключительное право на использование товарного знака.

Следует отметить, что до момента регистрации любое лицо может использовать товарный знак без каких-либо правовых или административных последствий.

Документом, удостоверяющим исключительное право на товарный знак, является свидетельство, где приводятся его обозначение, виды деятельности, при которых он используется, срок действия приоритета товарного знака.

Кроме непосредственного использования товарного знака, а именно: размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковках, при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе (ст. 1484 ГК РФ), правообладатель может предоставить право использования товарного знака другому лицу по лицензионному договору. Лицензионный договор должен быть составлен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в Роспатенте.

Несоблюдение простой письменной формы лицензионного договора и государственной регистрации такого договора влечет его недействительность (п. 6 ст. 1232 ГК РФ), в связи с чем могут возникать неблагоприятные налоговые последствия.

Международный товарный знак

Товарный знак может быть зарегистрирован на территории Российской Федерации, в одном иностранном государстве, в ряде иностранных государств либо правообладатель может осуществить его международную регистрацию. Регистрация товарного знака в иностранном государстве производится в соответствии с международным договором Российской Федерации с этим иностранным государством. Международная регистрация осуществляется в соответствии с Мадридским соглашением (далее товарный знак, зарегистрированный в соответствии с Мадридским соглашением, в статье называется международным товарным знаком).

На территории Российской Федерации действуют исключительные права на средства индивидуализации, установленные международными договорами Российской Федерации (ст. 1231 ГК РФ). При признании исключительного права на товарный знак в соответствии с международным договором Российской Федерации содержание права, его действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются законодательством Российской Федерации независимо от положений законодательства страны возникновения исключительного права, если таким международным договором или настоящим НК РФ не предусмотрено иное.

Права на товарные знаки иностранных физических и юридических лиц пользуются защитой в порядке, предусмотренном федеральным законом, наравне с физическими и юридическими лицами Российской Федерации в силу международных договоров Российской Федерации или на основе принципа взаимности (п. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 26.04.2007 N 14).

Регистрация товарного знака в иностранном государстве

Юридические лица (а равно и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей) могут осуществить при необходимости регистрацию прав на товарный знак в иностранном государстве (в нескольких иностранных государствах). Регистрация исключительных прав на товарный знак производится в порядке, установленном законодательством этого иностранного государства.

Правовая охрана исключительных прав на товарный знак, зарегистрированных на территории иностранного государства, будет осуществляться в соответствии с законодательством этого государства, а также международным договором Российской Федерации с таким иностранным государством.

Регистрация международного товарного знака

Система правового регулирования международных товарных знаков состоит из международных правовых актов. Основными международными актами, регламентирующими деятельность в области защиты средств индивидуализации, являются:

Парижская конвенция об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (далее - Парижская конвенция);

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. (далее - Мадридское соглашение).

Порядок и условия международной регистрации товарных знаков определены в Мадридском соглашении и Протоколе к нему. Международная регистрация товарных знаков осуществляется в Международном бюро интеллектуальной собственности. На зарегистрированный международный товарный знак выдается сертификат о международной регистрации товарного знака.

Сертификат содержит информацию о товарном знаке, данные о правообладателе, классы товаров и услуг, по которым зарегистрирован товарный знак, в соответствии с Международной классификацией, государствах, на территории которых указанный знак подлежит охране, дату подачи заявки на международную регистрацию и дату выдачи сертификата, срок охраны товарного знака (действия сертификата).

Правовая охрана международного товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением (п. 1 ст. 6) устанавливается на 20 лет с даты подачи заявки на международную регистрацию товарного знака. Международная регистрация всегда может быть продлена на период в 20 лет, считая с момента истечения предшествующего периода, путем простой уплаты основной пошлины (п. 1 ст. 7 Соглашения).

Для резидентов Российской Федерации заявка на международную регистрацию товарного знака подается согласно ст. 1507 ГК РФ через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности - Роспатент.

Заявка на международную регистрацию товарного знака представляется на установленном бланке. Заявитель должен указать товары и услуги, для которых испрашивается охрана знака, а также, если возможно, соответствующий класс или классы согласно классификации, учрежденной Ниццким соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Если заявитель испрашивает охрану цвета в качестве отличительного элемента своего знака, он обязан заявить об этом и сопроводить свою международную заявку указанием испрашиваемого цвета или комбинации цветов, а также приложить к своей международной заявке цветные изображения данного знака.

Международное бюро незамедлительно регистрирует знаки. Датой международной регистрации считается дата, на которую международная заявка получена ведомством происхождения (для российских организаций - Роспатент), при условии, что Международное бюро получило ее в течение двух месяцев, считая с этой даты. Международное бюро незамедлительно уведомляет о международной регистрации заинтересованные ведомства. Знаки, зарегистрированные в Международном реестре, публикуются в периодическом бюллетене.

Любая международная регистрация пользуется правом приоритета, установленным ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Правовая защита товарного знака

Защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется в соответствии с Конвенцией по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20 марта 1883 г.). Согласно Конвенции на любой продукт, незаконно снабженный товарным знаком или фирменным наименованием, налагается арест при ввозе в те страны, в которых этот знак или фирменное наименование имеют право на законную охрану. Также арест налагается в стране, где была осуществлена незаконная маркировка, или в странах, куда был ввезен продукт.

Арест налагается в соответствии с внутренним законодательством каждой страны по требованию прокуратуры или любого другого компетентного органа, или заинтересованной стороны - физического или юридического лица.

Государства, подписавшие Конвенцию, взяли на себя обязательства обеспечить защиту товарных знаков в пределах своего законодательства.

В соответствии с российским законодательством (ст. 1252 ГК РФ) защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления требования:

о признании права;

о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

об изъятии материального носителя;

о возмещении убытков.

При нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Материальные носители, на которые незаконно нанесены товарные знаки и иные средства индивидуализации, считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 403 ТК РФ к функциям таможенных органов относится обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной собственности.

ФТС России систематизирует сведения о товарных знаках в виде реестра объектов интеллектуальной собственности. При этом следует учитывать, что внесение товарного знака в реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС России не предоставляет правовую охрану товарного знака (охрана предоставляется на основе регистрации в Роспатенте или международной регистрации). После внесения товарного знака в реестр ФТС России направляет соответствующую информацию в региональные таможенные управления и таможни непосредственного подчинения, которые доводят ее до подчиненных таможенных органов и заинтересованных лиц.

Незаконным использованием товарного знака признается использование без разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров;

при выполнении работ, оказании услуг;

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

в предложениях к продаже товаров;

в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Так, в качестве признаков, свидетельствующих о незаконном использовании товарного знака получателем, являются его действия, направленные на таможенное оформление ввезенного товара с размещенным на нем товарным знаком.

Ввоз товара, обозначенного охраняемым товарным знаком и иным средством индивидуализации, неправообладателем, не по договору с правообладателем или без его согласия с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации рассматривается как противоправное деяние независимо от того, были ли нарушены права правообладателя при производстве товара за пределами Российской Федерации.

В качестве имущественного вреда могут рассматриваться неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (ст. 15 ГК РФ).

В качестве причинения морального вреда (физические и нравственные страдания) могут рассматриваться последствия распространения сведений, порочащих деловую репутацию физического или юридического лица (ст. ст. 151 - 152 ГК РФ).

В случаях, когда правообладателем является иностранное юридическое лицо (находящееся за пределами Российской Федерации), о возбуждении дела уведомляется представитель правообладателя.

Согласно ст. 1253 ГК РФ в случаях неоднократного или грубого нарушения исключительных прав на средства индивидуализации суд может принять решение о ликвидации юридического лица по требованию прокурора. Кроме того, нарушение исключительных прав на товарные знаки и иные средства индивидуализации может повлечь за собой административную и уголовную ответственность.

На основании ст. 14.10 КоАП незаконное использование чужого товарного знака влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара;

на юридических лиц - от 30 тыс. до 40 тыс. руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.

В случае, когда незаконное использование товарного знака совершается неоднократно или причинило крупный ущерб, т.е. его размер превышает 250 тыс. руб., правонарушение влечет уголовную ответственность, предусмотренную ст. 180 УК РФ.

В случаях нарушения исключительных прав на территории другого государства меры административной и иной защиты будут предприниматься в соответствии с законодательством этого иностранного государства.

Налоговые риски, связанные

с незаконным использованием товарного знака

Незаконное использование товарного знака может повлечь за собой помимо прочего и налоговые последствия.

Зачастую товарным знаком и иным средством индивидуализации пользуются несколько организаций, связанных между собой (действуют в составе одного холдинга, группы компаний, имеют общего (общих) учредителей и т.д.). При этом исключительное право на товарный знак передано правообладателем (лицензиаром) одной организации (лицензиату). Логично предположить, что лицензиат может позволить устно (не будет возражать) использовать право на товарные знаки другими организациями, входящими вместе с ним в структуру холдинга либо в группу компаний. При этом будет отсутствовать документальное оформление передачи прав на использование товарного знака, а также зарегистрированный заключенный лицензионный договор. Напомним, что согласно п. 2 ст. 1235 ГК РФ несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

Такая ситуация часто встречается на практике.

Отсутствие государственной регистрации, а равно и лицензионного договора приводит к определенным налоговым последствиям. В частности, это касается признания для целей налогообложения прибыли расходов на рекламу товаров (иных расходов) другими лицами, использующими товарный знак в своей деятельности по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), при отсутствии на то возражений лицензиата (при его устном согласии). Данная позиция отражена в Письме Минфина России от 18.01.2006 N 03-04-08/12.

Однако существует и другое мнение, согласно которому правовые последствия недействительного договора в соответствии с п. 3 ст. 2 ГК РФ неприменимы к налоговым правоотношениям. Данная позиция выражена в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 12.07.2007 N А56-19610/2006. Кроме того, суд указал на то, что факт отсутствия регистрации договоров на момент признания расходов не имеет значения для целей налогообложения прибыли, поскольку действия были осуществлены (услуги оказаны, работы выполнены), а также затраты понесены, документально подтверждены и экономически обоснованны.

Следует заметить, что полученное лицензиатом (сублицензиатом) право на использование товарного знака без заключенного на то лицензионного договора расценивается налоговыми органами как внереализационный доход в виде полученного безвозмездно имущественного права в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ.
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