ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА. 

Аннотация: в сфере лицензионных договоров по отчуждению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности значительное место занимают лицензионные договора на использование товарного знака. С ростом количества товарных знаков и заявок на их регистрацию растут и конфликты между правообладателями. В статье рассмотрено понятие лицензионный договор на товарный знак. А также описывается порядок заключения лицензионного договора, порядок правовой защиты договора, порядок и причины расторжения лицензионного договора.
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Abstract: in the field of license agreements for the alienation of exclusive rights to intellectual property objects, a significant place is occupied by license agreements for the use of a trademark. With the increase in the number of trademarks and applications for their registration, conflicts between copyright holders are also growing. The article discusses the concept of a trademark license agreement. It also describes the procedure for concluding a license agreement, the procedure for legal protection of the contract, the procedure and reasons for termination of the license agreement.
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Исследованиями правового регулирования в сфере лицензионных договоров занимались такие авторы как М.М.Бyгycлaвcкий. E.К. Вoлчинcкий, В.И.Epeмeнкo, И.A. Зeнинa и дp.
Авторы считают, что заключение договоров распоряжения правами на интеллектуальную собственность является важнейшей составляющей управления интеллектуальной собственностью. Коммерческая ценность и значимость товарного знака целиком зависят от успешности осуществления ее коммерциализации, которая, в свою очередь, неразрывно связана с заключением договоров распоряжения, таких как лицензионный договор на товарный знак. Игнорируя регистрацию лицензионных договоров на товарный знак, юридические лица и индивидуальные предприниматели не могут воспользоваться предусмотренными законодательством мерами защиты. Только с момента государственной регистрации лицензионный договор на товарный знак подлежит охране.
Проблема заключается не только в материальном регулировании лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака, но и внимание заслуживает коллизионное регулирование лицензионных договоров на товарный знак. Например, страна, на территории которой лицензиату разрешается использование товарного знака, в то же время страна, где происходит и правовое регулирование договора, его защита. 
Еще из одной из проблем является то, что коммерческий оборот переходит в интернет-пространство. В связи с этим необходимо менять и договорные конструкции, возрастает необходимость и тенденция в создании локальных законов в сферах связанных с использованием высоких технологий. 
Законодательством предусмотрена ответственность за нарушение прав на товарный знак. Если рассматривать гражданско-правовую ответственность, то лицу, нарушившему договорные отношения, грозит материальная ответственность, он должен будет возместить убытки. Административная и уголовная ответственность устанавливается, когда нарушитель, чьи действия могут быть отнесены к общественно-опасным деяниям. 
К сожалению, в нашем государстве не существует «патентной полиции», которая бы занималась отслеживанием и наказанием нарушителей. Поэтому необходимо самостоятельно защищать права на товарный знак. Статистика судов по рассмотрению дел в арбитражных судах огромная, в 2020 году, например, было рассмотрено 4173 дела о защите товарных знаков из них удовлетворены 3454 иска. [5]
При распоряжении правами на зарегистрированную интеллектуальную собственность товарные знаки - договоры должны быть правильно оформлены, а распоряжение правом должно быть обязательно зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.
Роспатент при проведении регистрации лицензионного договора на товарный знак проверяет наличие сходства с наименованием места происхождения товара, степени смешения с ними обозначений в гражданском обороте на территории России, факт принадлежности лицензиару товарного знака, чтобы исключить возможность нарушения прав всех сторон сделки и потребителей. Но есть и минусы: Роспатент не смотрит на то как именно может использоваться товарный знак, где в каких регионах он будет продаваться, может ли он передаваться другим компаниям и людям.
Использование товарного знака должно осуществляться под контролем правообладателя. Важной целью является контроль за реальным функционированием товарных знаков в обороте и поддержка лиц, обеспечивающих такие функции (защита оборота). 
Не использование знака правообладателем, отсутствие защиты, чью деятельность индивидуализирует товарный знак, ведет к исчезновению знака из оборота.
Лицензионный договор на использование товарного знака - это соглашение между правообладателем (лицензиаром) и другим лицом по передаче в пользование (лицензиатом) объекта интеллектуальной собственности на указанный срок и на оговоренных условиях.
При заключении лицензионного соглашения необходимо максимально конкретизировать характеристики товарного знака как объекта сделки: указать все его индивидуализирующие признаки, приложить к договору экземпляр обозначения на материальном носителе.
Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1235 ГК РФ, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака[4].
Необходимо выполнить требование статьи 432 ГК РФ, четко прописать в лицензионном договоре следующие условия: о его предмете; о стоимости сделки, о том, как именно лицензиат вправе использовать товарный знак; (ст. 1235 ГК РФ).
При заключении лицензионного договора необходимо обратить внимание на предмет соглашения (номер свидетельства, патента), вид лицензии (исключительная/простая), стоимость предоставления права, срок и территория распространения правомочий. 
В договоре прописывается конкретный способ использования товарного знака и распоряжение исключительным правом на товарный знак, либо используют формулировку «любыми не противоречащими законодательству способами». Как правило, перечисляют способы, которые упомянули в законе (ч. 2 ст. 1484 ГК РФ).
Исключительный вид лицензии, необходимо напрямую прописать в тексте договора о предоставлении товарного знака. В этом случае правообладатель не сможет использовать свое обозначение теми же способами и не сможет заключить аналогичные договоры еще с кем-то. 
Неисключительный вид лицензии, после заключения лицензионного договора у правообладателя остается право на использование товарного знака в полном объеме, в том числе на передачу части прав третьим лицам (ст. 1236 ГК РФ).
Правообладатель распоряжается товарным знаком по своему усмотрению: например, может заключить с третьим лицом лицензионный договор и передать ограниченные права на использование (ч. 1 ст. 1233 ГК РФ).При этом контрагент не получит весь объем прав владельца товарного знака. 
Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.
Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое географическое указание или такое наименование.
Необходимо включить в лицензионный договор условия об оплате за предоставление товарного знака. В лицензионном договоре указывается сумма, которую лицензиат перечислит лицензиару однократно, либо согласно графика правообладателю будут поступать форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Допускают применение смешанного способа расчетов. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условий о размере, его определения порядка вознаграждения, договор считается незаключенным. 
Важные аспекты: законом не ограничивается время действия лицензии, но срок не может превышать период охраны передаваемого в пользование средства индивидуализации или другого объекта. В случае продления правообладателем регистрации результата интеллектуальной деятельности, допустимо пролонгация лицензионного договора. 
При подготовке подписания лицензионного договора на использование товарного знака необходимо обратить внимание на срок действия лицензионного договора: Такой срок не может длиться дольше, чем действует право на знак (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Даже если указать больший срок, по истечении срока действия права договор также перестанет действовать (п. 13.5 постановления Пленумом ВС и ВАС от 26.03.2009 № 5/29). Если срок не указать, сделка считается заключенной на 5 лет (абз. 2 п. 4 ст. 1235 ГК РФ). 
Срок прекращения сделки можно указать конкретной датой либо прописать период действия договора с момента заключения.
В тексте лицензионного договора на товарный знак необходимо сформулировать положения: Об ответственности контрагентов. Включается в текст условия о неустойке, они будут работать наравне с нормами закона, которые предполагают ответственность за нарушение обязательств.
 О порядке разрешения конфликтов: сторонам рекомендуется прописать в соглашении на товарный знак механику досудебного урегулирования (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). 
Кроме того, они могут закрепить договорную подсудность, а не обращаться в суд по месту нахождения ответчика (ст. 35 и 37 АПК РФ). О досрочном расторжении сделки по инициативе одного из контрагентов без обращения в суд. 
В случае с лицензионным договором на использование товарного знака право лицензиата на односторонний отказ нужно прописать специально. По умолчанию эта норма работает только по договорам о ноу-хау (п. 2 ст. 1469 ГК РФ). При этом лицензиар обладает таким правом вне зависимости от предмета сделки (п. 4 ст. 1237 ГК РФ). [2]
Также стороны могут предусмотреть дополнительные основания досрочного расторжения в одностороннем порядке (ч. 2 ст. 1233 ГК РФ).
Зарегистрированный лицензионный договор — правомерный способ защиты интересов лицензиара и лицензиата. 
Когда заключают лицензионный договор на использование товарного знака, у контрагентов возникает вопрос, необходимо ли его регистрировать. По закону сообщить о сделке в Роспатент обязательно, если сам объект подлежит государственной регистрации (ч. 2 ст. 1232 ГК РФ). То есть правило распространяется и на соглашения о товарном знаке. 
Правила по регистрации лицензионного договора, который заключили на товарный знак, есть в специальном административном регламенте (утв. приказом Минэкономразвития от 10.06.2016 № 371). В частности, нужно: подать заявку по утвержденной форме (приложение № 3 к регламенту) и положенный комплект документов (п. 19 регламента); оплатить госпошлину. Документ об этом прилагают к заявлению по инициативе заявителя.
При внесении существенных изменений в условия лицензионного договора, а также расторжение договора по воле сторон требуется государственная регистрация.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что продажу объектов интеллектуальной собственности осуществлять гораздо сложнее, чем продавать вещную собственность. Кроме того, не стоит полагать, что заключение лицензионного договора устранит риски, возникающие на практике: неблагоприятные налоговые последствия, риски претензий со стороны потребителей и антимонопольных органов.
В то же время в действующем законодательстве имеет смысл создания поименованной договорной конструкции, которая бы адекватно соответствовала целям регламентации отношений между правообладателями и потребителями. 
Совершенствовать законодательство о защите прав потребителей в цифровой среде (интернет пространстве), отработать механизмы, позволяющие обеспечить адекватное договорное регулирование между пользователями и правообладателями. Тем не менее важно понимать, что договорным регулированием невозможно разрешить все правовые проблемы, возникающие во взаимоотношении пользователей и потребителей. 
Необходимо более ответственно подходить к анализу существа пользовательских соглашений исключительных прав, совершенствовать правовой режим для виртуального имущества, минимизировать ситуации, когда пользовательское соглашение, с его возможными обременительными, несправедливыми или не соответствующими нормам отраслевого законодательства условиями, подменяет собой закон и с играют решающую роль в судебных спорах.
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