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Торговельна марка (далі – ТМ) – це, перш за все, позначення з яким асоціюється як суб’єкт господарювання так і товари і послуги, які ним виготовляються. При цьому елементом торговельної марки може виступати і «комерційне найменування», яке законодавчо не охороняється свідоцтвом, проте однією із функцій комерційного найменування, є розпізнавання суб’єкту господарювання споживачем, а також товарів і послуг, які суб’єкт господарювання виготовляє. Вітчизняним законодавством передбачений випадок, коли отримання свідоцтва, для закріплення свого виключного майнового права на торговельну марку не потрібно. Цей випадок (порядок) носить назву «визнання торговельного знака загальновідомим». А метою даної роботи, є встановлення якими саме засобами доказування
Господарським кодексом України не передбачено нормативне визначення поняття торговельної марки, проте відповідно, до ст. 1 Закону України  «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 (далі – ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»),   торговельна марка – це «позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб» [1]. Конкретніше розкривається вищезазначене юридичне поняття у ч.2  ст. 5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», де вказані характеристики позначення ТМ: 

«1) слова, у тому числі власні імена, 
2) літери, цифри, 
3) зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування
4) звуки, 
*за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається» [1].
Більш ширше  ст. 492 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року (далі - ЦКУ)  «торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів» [2].
О.А. Рассомахіна у своїй праці «Поняття торговельної марки та її співвідношення із суміжними категоріями» провела грунтовний аналіз вітчизняних, міжнародних нормативно правових актів, актів СРСР та Російської імперії», а також роботи таких діячів юридичної науки (В.І. Синайський, А.Ф.Федорова, Васильєва, Г.А. Андрощука, Т.С. Демченко, Т.В. Маєвської, В.В. Пирогової та інші) і зробила висновок, що під визначення «ТМ» надане законодавцем в ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» більше підходить поняття «товарний знак», яке частіше використовується у вітчизняному законодавстві та є більш правильним з огляду на українську філологію даного питання [3].
Відповідно до ч. 3 ст. 5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» набуття права на  торговельну марку засвідчується  свідоцтвом України на торговельну марку, що видається Державною службою інтелектуальної власності України (далі - ДСІВ) [1].
Проте абз. 3 вищезазначеної частини, передбачений порядок засвідчення набуття права на торгівельну марку шляхом «міжнародної реєстрації ТМ» або встановлення факту «визнання ТМ загальновідомою» [1]. 

А.О. Кадинець констатує, що добре відомі ТМ – це «марки, які за рішенням спеціального державного чи судового органу визнані відомими в Україні. Функції такого державного органу виконує Апеляційна палата Державної служби інтелектуальної власності»[4]. Однією з проблем судового порядку визнання ТМ добре відомою, дослідник виокремлює відсутність вимог до підсудності та підвідомчості даної категорії справ. 
Судова практика вказує на те, що власники або потенційні власники  прав  на добре відомі ТМ  доволі часто звертаються за визнанням свого права до господарських судів. Тим більше, факт перебування ТМ у Переліку добре відомих в Україні торговельних марок (ч.4 ст. 25 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») позбавляє власника такої ТМ «тягару доказування» факту її «загальновідомості» у спорах про порушення прав власника на ТМ відповідно до Постанови Вищого Господарського Суду України від 17.07.2007 року [5].
Питання охорони прав на добре відомі ТМ вирішено законодавцем у ч.1 ст. 25 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», де зазначено, що «охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом[1]».
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України від 06.11.1991 року (далі – ГПКУ), до предметної юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності відносяться справи про визнання ТМ добре відомою [6]. 

Ч. 1. Ст. 73 ГПКУ встановлює, що «будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи» [6] - це докази. 
Статтею 74 ГПКУ на сторону в господарському процесі покладений обов’язок щодо доказування тих обставин на підставі яких сторона будує свої вимоги або заперечення [6].

В свою чергу відповідно, якщо вимогою є визнання ТМ добре відомою, то обставини, які потребують підтвердження або спростування в судовому провадженні можуть засвідчуватися наступними засобами доказування:

«1) письмовими, речовими і електронними доказами;

2) висновками експертів;

3) показаннями свідків(ч.2 ст. 73 ГПКУ)» [6].

 В ч. 2. Ст. 25 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» законодавець перелічує фактори, на які слід звернути увагу учасникам процесу при визначенні того, чи є ТМ добре відомою, а саме: 
«ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною;

свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами;

цінність, що асоціюється з торговельною маркою» [1].
Посилаючись на вищезазначену частину статті, П.Ф. Немеш вказує, що:
1) для першого критерію найкращим способом підтвердження ступеня відомості чи визнання ТМ у відповідному секторі суспільства, на думку дослідника, є проведення народного опитування, що і передбачено Порядком визнання знака добре  відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 228 від 15.04.2005 р. (далі - Порядок). При цьому П.Ф. Немеш вказує на необхідність у визначенні мінімальної кількості опитуваних (500 тис. чол.) та відсотку обізнаних з ТМ серед опитуваних (не менше 50%). В свою чергу, засвідчений підписом особи відповілної кваліфікації, та компетенції результат опитування може бути поданий до суду у вигляді : письмового чи електронного доказу [7].
2) вказаний критерій, згідно із п. 3.2.3 Порядку, визначається на підставі встановлення таких фактів, як тривалість («може підтверджуватися відомостями про дату початку використання марки та про безперервність цього використання [7]»), інтенсивність («може підтверджуватися відомостями про обсяг реалізації товарів і/або послуг, для яких застосовується знак; перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалася реалізація таких товарів і/або послуг; середню кількість споживачів товарів і/ або послуг на дату, вказану в заяві; коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг; становище виробника на ринку у відповідному секторі економіки; обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак; цінність (вартість) знака згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки знака визначається його власником [7]») використання марки («або будь-яке просування марки може підтверджуватися відомостями про види маркування товарів і/або застосування марки при наданні послуг; експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема, міжнародних і/або національних; використання знака в рекламі; комерційне використання знака в мережі Інтернет; заходи щодо просування знака») [7], а також її рекламування. Даний фактор обставини, може бути підтверджений як письмовими доказами, письмовими доказами в електронній формі, так і електронними доказами та електронними доказами у паперовій формі.
3) даний критерій береться до уваги, якщо марка зареєстрована або подана заявка на її реєстрацію в інших країнах. В такому разі заявник, що претендує на визнання позначення добре відомою маркою в Україні, може надати відомості про кількість таких реєстрацій та строки їх дії [7].. 
4) ТМ може стати загальновідомою у будь-якій країні ще до його визнання таким в Україні, а тому якщо марка уже визнана добре відомою в інших країнах, то заявником може бути надано відомості про рішення щодо цього факту, прийняте компетентними органами цих країн. Щодо двох попередніх факторів, то скаржник має надати відповіді або витяги із відповідей (рішень) органів іноземних держав, що містять інформацію про подачу вищезазначених документів, їх копії – в письмовому або електронному вигляді. 
5) даний критерій передбачає встановлення таких фактів, як оцінка вартості марки, наявність призових місць в різного роду конкурсах, фестивалях, що посвідчує високу оцінку якості продукції під даним означенням. Для доведення даного фактору стануть в нагоді як письмові докази (грамоти) та їх елекронні копії, а також речові докази.
На доведення усіх цих факторів та взагалі факту визнання ТМ добре відомою, сторона за власним бажанням, або суд за клопотанням сторони чи з власної ініціативи може призначити судову експертизу для отримання висновку експерта з данного питання.

У свої роботі К. Сопова зазначила, що у справах про визнання прав на ТМ не рідко подаються в якості доказів рецензії на висновки експертів. Проте слід звернути увагу, на те, що така рецензія не може  бути допущена судом як доказ у справі з таких причин:

· відповідно до ст. 86 ГПКУ, суд має виключні повноваженні на оцінку доказів у судовому процесі на своє власне внутрішнє переконання;
· особа яка ставить свій підпис під рецензією не являється учасником справи, а тому не може надавати суду відомості щодо існування чи відсутності обставин, що входять до предмету доказування;
·   згідно з п. 2 Порядку проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, що затверджений наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 року № 335/5 встановлює, що рецензування «не проводиться з метою спростування чи підтвердження висновків»[8]. 

Таким чином, основним засобом доказування «загальновідомості ТМ» є: рішення уповноважених органів іноземних держав, щодо визнання ТМ добре відомою – це може бути як письмовий так і електронний доказ. Як було зазначено нами раніше, такий доказ позбавляє «тягара доказування» власника торгової марки взагалі. Проте законодавцем передбачені фактори, що можуть бути доречними при вирішенні питання щодо визнання ТМ добре відомої: в такому випадку засоби доказування можуть використовуватися найрізноманітніші (рішення, документи, витяги з них, витяги з сайтів в мережі Інтернет, рекламні буклети, фото-, відео- докази, грамоти, нагороди, ліцензійний договір (як обов’язковий атрибут) ітд. 
Всі ці фактори, можуть бути виражені у вигляді питань можуть бути заданих відповідному судовому експерту стороною або судом.

Питання засобів доказування у справах про визнання торгової марки добре відомою не стоїть на місці, та у розрізі постійної еволюції процесуального законодавства знаходить нові відповіді, а тому дана тема потребує перманентного дослідження.
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