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Introduction. The legislator in paragraph 1 of Art. 1490 of the Civil Code of the Russian Federation with the
expression “as well as other agreements” (that is, any that are concluded in writing) has allowed all elements of the
ownership of a trademark to be transferred without a license agreement. Currently, judicial practice at the level of
the Supreme Court of the Russian Federation allows the transfer of the exclusive trademark right and its disposal on
receipt. The Supreme Court of the Russian Federation has actually equated the conclusion of a license agreement
with a receipt. The paper examines the theoretical provisions of  the concept of a trademark in civil law circulation.
Particular attention is paid to the existing methods of transferring a trademark. The court practice on the transfer of
a trademark for use under a license agreement is analyzed, and the need for introducing legislative changes to
eliminate the identified legal spaces is substantiated. The relevance of the chosen topic is due, firstly, to the
dynamic development of market relations and, secondly, to the intensive digitization of procedures in many areas
of legal relations. An important factor confirming the relevance of the topic is the dishonesty of others in claiming
an established trademark. The identification of current trends in judicial practice and the analysis of the development
of the legislation on the use of a trademark have constituted the purpose of this study. Methods. When preparing
the paper, the general and special methods of scientific knowledge were used (the method of a system approach,
analysis, and synthesis; the system-functional and axiomatic methods). Results. The study has analyzed the acts
of the Supreme Court of the Russian Federation and the lower courts (Order of  April 5, 2022, No. 305-ES21-23755;
Decree of the Arbitration Court of the Volga-Vyatka District of  March 31, 2021, in case No. A11-2223/2017). It is
substantiated that the analysis of these acts allows for the conclusion that there are negative consequences of a
broad interpretation of the norms of civil law and, as a result, the gradual introduction of precedent as a source of
law in Russia. Conclusions. The authors justified the need to amend the current legislation (Clause 1 of Article 1235
of the Civil Code of the Russian Federation and Clause 1 of Article 1490 of the Civil Code of the Russian Federation).
The authors have argued that the right to use a trademark cannot be transferred by a simple receipt but only by
concluding a license agreement.
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Введение: законодатель в п. 1 ст. 1490 ГК РФ выражением «а также другие договоры» (то есть любые,
которые заключаются в письменной форме) разрешил все элементы права собственности на товарный знак
передавать без заключения лицензионного договора. В настоящее время судебная практика на уровне Вер-
ховного суда РФ допускает передачу исключительного права на товарный знак и распоряжение им по рас-
писке. Заключение лицензионного договора Верховный суд РФ фактически приравнял к расписке. В статье
исследуются теоретические положения о понятии товарного знака в гражданско-правовом обороте. Особое
внимание уделяется существующим способам передачи товарного знака в пользование. Анализируется
судебная практика о передаче товарного знака в пользование по лицензионному договору, обоснована необ-
ходимость внесения законодательных изменений с целью устранения выявленных правовых пробелов. Акту-
альность выбранной темы обусловлена, во-первых, динамичным развитием рыночных отношений, во-вто-
рых, интенсивной оцифровкой процедур многих сфер правоотношений. Немаловажным фактором, под-
тверждающим актуальность темы, является недобросовестность иных лиц в притязании на устоявшийся
товарный знак. Выявление современных тенденций судебной практики и анализ развития законодательства
об использовании товарного знака составили цель настоящего исследования. Методы: при подготовке ста-
тьи использовались общие и специальные методы научного познания (метод системного подхода, анализа и
синтеза, системно-функциональный и аксиоматический методы). Результаты: в исследовании проведен
анализ актов Верховного суда РФ и нижестоящих судов (Определение от 05.04.2022 № 305-ЭС21-23755; Поста-
новление АС Волго-Вятского округа от 31.03.2021 по делу № А11-2223/2017). Обосновано, что анализ дан-
ных актов позволяет сделать вывод о негативных последствиях расширительного толкования норм гражданс-
кого законодательства и как следствие постепенном внедрении в России прецедента как источника права.
Выводы: авторами обоснована необходимость внесения изменений в действующее законодательство (п. 1
ст. 1235 ГК РФ и п. 1 ст. 1490 ГК РФ). Авторами аргументирована позиция о том, что право пользования
товарным знаком не может передаваться путем простой расписки, а исключительно заключением лицензи-
онного договора.

Ключевые слова: товарный знак, судебная практика, лицензионный договор, способы передачи то-
варного знака, Верховный суд Российской Федерации, судебная коллегия по экономическим спорам, право-
вой пробел.
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Введение

Действующей редакцией гражданского
законодательства закреплено понятие товар-
ного знака. Ст. 1477 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) пре-
дусмотрено, что «товарный знак – это обо-
значение, служащее для индивидуализации
товаров юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей и признается исклю-
чительным правом, удостоверяемым свиде-
тельством на товарный знак». Положения, зак-
репляющие основания свидетельства, кото-
рым удостоверяется товарный знак, предус-
мотрены в ст. 1481 ГК РФ. Так, не будет счи-
таться свидетельством документ, выданный
на товарный знак и не зарегистрированный в
установленном законом порядке в Государ-
ственном реестре товарных знаков. Свиде-

тельство установленной формы, прошедшее
регистрацию, удостоверяет приоритет товар-
ного знака и исключительное право на него в
отношении всех указанных в нем товаров.

Легальное определение, приведенное
выше не исключает определенных проблем в
понимании и дальнейшем применении, так же,
как и при выборе способа передачи прав на
товарный знак.

По мнению Е.Н. Каменевой, в основу
трактовки понятия «товарный знак» стоит
брать понятие «обозначение», употребляемое
законодателем в п. 1 ст. 1482 ГК РФ, где так-
же перечисляются те или иные виды «обозна-
чений» в дальнейшем образующие товарный
знак [4]. Так, к обозначениям законодатель
относит: словесные, изобразительные, объем-
ные и другие обозначения или их комбинации.
Данный перечень не является закрытым и
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предполагает, что с течением времени и раз-
вития технологий, а также непредсказуемого
созидательно-творческого процесса могут
появляться и другие обозначения, которые в
дальнейшем будут зарегистрированы как то-
варный знак с целью идентификации бренда.
Единственной характеристикой, которой огра-
ничивается типовая принадлежность, являет-
ся цветовая, указанная в п. 2 ст. 1482 ГК РФ
«товарный знак может быть зарегистрирован
в любом цвете или цветовом сочетании».

Слияние понятий «обозначение» и «товар-
ный знак» многим ученым правоведам [3; 9]
видится несовершенным в силу неполноты по-
нимания. «В юридической науке существует
устоявшийся годами инструментарий, который
помогает ученым-правоведам осмысливать
отношения между людьми, будь то материаль-
ные объекты или результаты интеллектуаль-
ной деятельности. Такой консерватизм в ис-
пользовании правовых терминов объясняется
отсутствием иной, кроме как веками устояв-
шейся терминологии, а также нежеланием со-
здавать новый понятийный аппарат» [5].

Считаем это верным, так как любое обо-
значение становится товарным знаком толь-
ко после прохождения четко регламентирован-
ной процедуры регистрации и получения пра-
вовой охраны.

Многочисленные дискуссии о правиль-
ности определения товарного знака в действу-
ющем законодательстве сводятся к однознач-
ному пониманию того, что информация о
субъекте права на него закреплена и не под-
лежит иному расширительному толкованию.
Так, субъектами права выступают юридичес-
кие лица и индивидуальные предпринимате-
ли, использующие товарный знак для индиви-
дуализации своих товаров.

Спорным остается вопрос дискримина-
ции в возможности наличия права у приведен-
ных выше субъектов. В перечне таковых от-
сутствуют физические лица, хотя не исклю-
чена вероятность возникновения объективной
потребности у них стать правообладателями.
Данная позиция высказывалась ранее в тру-
дах А.О. Иншаковой [2], Д.В. Мазаева [6].

Функциональная составляющая товарно-
го знака закреплена в ст. 1477 ГК РФ, соглас-
но которой ей является индивидуализация про-
дукции, а именно товаров и услуг, то, что не-

посредственно отличает и выделяет эту про-
дукцию в сегменте однородной продукции.

В ст. 1484 ГК РФ закреплено, что право-
обладателем с исключительным правом на
пользование товарным знаком является лицо,
на имя которого он зарегистрирован.

С учетом положений ст. 1229 ГК РФ при
наличии исключительного права на товарный
знак его правообладатель вправе пользовать-
ся и распоряжаться им по своему усмотре-
нию, любым не противоречащим закону спо-
собом. Данная норма права также конкрети-
зирует, что правообладатель по своему ус-
мотрению может как разрешить, так и запре-
тить другому лицу использовать товарный
знак, при этом в случае отсутствия запрета
это не будет являться согласием. Любое ис-
пользование без наличия надлежаще оформ-
ленного согласия будет являться незаконным
и повлечет за собой предусмотренную зако-
ном ответственность.

Законодательством предусмотрено, что
исключительным правом является единолич-
ное использование объектов интеллектуаль-
ной собственности (в случае их регистрации –
товарных знаков), извлечение прибыли, пере-
дача на них прав другим лицам и иное, при
этом исключительное право не всегда явля-
ется единоличным. Так, например, в случае
подписания лицензионного договора с одним
лицом или группой лиц каждый подписавший
становится лицензиатом и имеет законные
основания на использование объекта по свое-
му усмотрению.

Договоры, используемые
при передаче права на товарный знак

В настоящее время законодательством
предусмотрено несколько вариантов переда-
чи прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности третьим лицам путем подписания
определенного договора.

Согласно договору об отчуждении ис-
ключительного права, первоначальный право-
обладатель полностью передает или обязует-
ся передать в дальнейшем права на него, тем
самым меняется владелец. В будущем лицо,
первоначально являющееся правообладате-
лем, не может иметь притязаний на него и на
прибыль, извлекаемую из него. В соответствии
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со ст. 1234 ГК РФ данный договор заключа-
ется в письменной форме и подлежит госу-
дарственной регистрации, в случае несоблю-
дения указанных условий будет недействите-
лен. В части уплаты приобретателем вознаг-
раждения законодатель указал, что отсутствие
в возмездном договоре условий о размере
вознаграждения будет являться основанием
для признания его незаключенным. Коммер-
ческим организациям не представляется воз-
можным заключать такой договор на безвоз-
мездной основе. Нарушение порядка оплаты
может повлечь за собой односторонний отказ
и расторжение договора.

Договор коммерческой концессии, пре-
дусмотренный ст. 1027 ГК РФ, представляет
собой передачу исключительных прав на ис-
пользование товарного знака и других нема-
териальных активов бренда без смены вла-
дельца. Владелец товарного знака в данной
ситуации получает регулярный доход. Срок,
на который заключается такой договор зако-
нодательством, не регламентирован: договор
может быть как срочный, так и бессрочный.
Согласно данному договору, передаваться для
использования могут как исключительные
права, так и деловая репутация, коммерчес-
кий опыт или товарный знак с согласованием
минимального и максимального объема. Ука-
зание территории использования является нео-
бязательным условием, однако обязательным
является регистрация в Роспатенте, которая
становится возможной при наличии суще-
ственных условий (предмет договора, размер
и порядок выплаты вознаграждения в пользу
правообладателя, способы использования пе-
редаваемых объектов, условия о неразглаше-
нии секретов производства, требования со-
блюдения стандартов качества). Существу-
ют риски попасть под санкции налоговых ор-
ганов ввиду наличия многочисленных случа-
ев, когда в судебном порядке было установ-
лено, что данная модель передачи прав име-
ла место при искусственном дроблении биз-
неса и являлась налоговым правонарушени-
ем. Подобные риски подтверждаются, напри-
мер, в деле ООО «КСК-М» (Постановление
АС Волго-Вятского округа от 31.03.2021 по
делу № А11-2223/2017) [8]. Истцом высту-
пал налоговый орган, доказавший в судебном
процессе, что указанная организация, зани-

мавшаяся торговлей топливом через АЗС по
договору франчайзинга (коммерческой концес-
сии), использовала схему искусственного
дробления бизнеса с целью уменьшения по-
лагающихся налоговых отчислений по резуль-
татам предпринимательской деятельности.

Договор авторского заказа предпола-
гает, что объекта еще нет, но его предстоит
создать по согласованным сторонами требо-
ваниям к типу, форме и др. В текущий период
времени такой договор часто используется
при сотрудничестве юридических лиц с фри-
лансерами. Одной из ключевых особенностей
данного договора является то, что его можно
заключить только с конкретным физическим
лицом – автором или с несколькими физичес-
кими лицами, которые в последующем будут
являться соавторами, и чьим творческим тру-
дом будет создаваться объект договора.

Договор залога не является общерасп-
ространенным и исходя из юридической прак-
тики в большинстве случаев оформляется как
отдельный документ. Суть данного договора
заключается в том, что стороны гражданско-
правовых отношений обеспечивают и предуп-
реждают возможные риски в случае невыпол-
нения обязательств, предоставляя имуще-
ственные права в качестве обеспечения по
неисполненным обязательствам.

Лицензионный договор также предус-
мотрен действующим законодательством,
этот договор, на наш взгляд, является самым
эффективным способом передачи прав на то-
варный знак.

Согласно ст. 1235 ГК РФ, лицензионный
договор представляет собой способ распоря-
жения исключительным правом, при котором
правообладатель или лицензиар дает разре-
шение на использование охраняемого объек-
та (товарного знака) в объеме, который пре-
дусмотрен договором. При этом лицензиат –
вторая сторона данного договора, обязуется
вносить платежи, обусловленные договором
и выполнять иные действия, предусмотренные
в соглашении. Лицензионный договор позво-
ляет предоставлять как авторские права, так
и патентные, смежные и др. При предостав-
лении прав лицензиату лицензиар не теряет
права выдачи лицензий другим лицам. Дей-
ствующее законодательство предусматрива-
ет гражданско-правовую, административную
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и уголовную ответственность за несоблюде-
ние лицензионного договора. Так, например,
нормами уголовного законодательства автор
или иной правообладатель может отстоять
нарушенное право, возместить причиненный
в результате незаконных действий ущерб в
определенной денежной сумме и добиться
уголовного преследования лица, посягнувше-
го на права, не принадлежащие ему в уста-
новленном законом порядке.

К условиям, которые обязательно долж-
ны быть отражены в лицензионном договоре
законодатель относит: предмет договора, обо-
значение способа использования (исключи-
тельно в предусмотренном договором объе-
ме), условие о размере вознаграждения или
порядке его определения.

Статьей 429 ГК РФ предусмотрено пра-
во лиц заключить предварительный лицензи-
онный договор. Данный договор позволяет
очертить круг тех условий, на которых в пос-
ледующем будет основан лицензионный до-
говор. Заключается данный договор в такой
же форме, что и лицензионный.

Законодательством предусмотрено пра-
во лица на получение лицензии в судебном
порядке на объект промышленной собствен-
ности в принудительном порядке. Так, прину-
дительная лицензия будет выдана без согла-
сия владельца в случае длительного неисполь-
зования правообладателем запатентованного
объекта, однако не исключено в дальнейшем
оспаривание патентообладателем факта не-
надлежащего использования.

Проанализировав виды договоров, кото-
рые позволяют передавать право на исполь-
зование товарного знака, мы приходим к вы-
воду, что лицензионный договор, заключенный
в установленной законом форме, является наи-
более качественной и рациональной юридичес-
кой конструкцией для защиты прав лица, ко-
торый решил передать права на товарный знак.

Судебная практика решения вопроса
о передачи права пользования

товарным знаком

Однако весьма противоречиво идет су-
дебная практика Верховного суда Российской
Федерации. Так, в определении от 05.04.2022
№ 305-ЭС21-23755 [7] была рассмотрена кас-

сационная жалоба ООО «Ригла-Московская
область» о признании недействительным ре-
шения Администрации муниципального обра-
зования Ленинского муниципального района
Московской области с целью обязать после-
днего выдать согласие на установку средства
размещения информации.

Заявитель указал, что действующее
законодательство не связывает выражение
согласия правообладателя на использование
товарного знака с определенной формой и ис-
пользование результата интеллектуальной
собственности не требует обязательного зак-
лючения договора.

Однако, как следует из определения,
спор возник в результате отказа администра-
ции в выдаче разрешения на установку сред-
ства размещения информации по причине не-
предоставления ООО «Ригла-Московская об-
ласть» каких-либо правоустанавливающих
документов, подтверждающих государствен-
ную регистрации принадлежащего «АС-Бюро
плюс» товарного знака или разрешения на его
использование.

Судебная коллегия сочла выводы судов
нижестоящих инстанций неверными и указа-
ла, что перечень способов распоряжения ис-
ключительным правом на товарный знак не
является исчерпывающим и относится на ус-
мотрение правообладателя. Полагаем, что
данная ситуация является непосредственно
правовым пробелом и влечет за собой нару-
шение охраняемых законом прав других лиц.

В случае конкретного закрепления спо-
соба и формы передачи исключительных прав
на товарный знак это было бы основанием для
однозначного толкования норм действующе-
го гражданского законодательства и отсут-
ствия противоречивых судебных актов. «Вер-
ховный суд РФ в своих постановлениях, раз-
решая конкретную ситуацию или давая
разъяснения в той или иной сфере, создает
прецедент, на который ориентируются ниже-
стоящие суды» [8].

Выводы

Вышеизложенное подтверждает необ-
ходимость внесения изменений в действу-
ющие нормы Гражданского кодекса РФ. Так,
п. 1 ст. 1235 ГК РФ необходимо дополнить
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положением о том, что в случае передачи
прав на пользование товарным знаком до-
говор обязателен к заключению в установ-
ленной форме, а именно – письменной, с пос-
ледующей государственной регистрацией.
Пункт 1 ст. 1490 ГК РФ привести в соответ-
ствие и указать на исключительность ис-
пользования лицензионного договора в фор-
ме, также предусмотренной п. 1 ст. 1235 ГК
РФ. При этом указанные положения ГК РФ
не должны предусматривать простой пись-
менной формы с целью устранения возник-
новения прав у лиц, не являющихся закон-
ными правообладателями.
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