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Introduction

– Нейминг ИТ компании и продуктов
 каким должен быть бренд

– Выбор юрисдикции для ИТ компании
 Обязательно ли нужно создавать юр. лицо на 

западе
 Прятать ли российское происхождение

– Выбрали бренд, что дальше
 Зарегистрировать бренд недостаточно
 Как правильно использовать бренд и не только
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Каким должен быть бренд?

• запоминающейся
• легкопроизносимым (благозвучным) и 

понятным

• помогал бизнесу
• вызывал положительные эмоции или 

ассоциации OK.ru
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Каким должен быть бренд?

• незанятым и охраноспособным

4



www.duanemorris.com

Спектр различительноспособности 
товарного знака
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Suggestive v. Descriptive

• DriverMax
• Driver Booster, Driver Talent
• Free Driver Scout
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Выбор юрисдикции для ИТ компании

Миф №1.  Чтобы успешно вести бизнес или продавать продукт в Америке, 
мне нужно создать американскую компанию

Реальность: It depends

Пример:
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Выбор юрисдикции для вашей ИТ 
компании
Здравый смысл?
• Основатели и основные участники – россйиские граждане и 

резиденты
• Офис и работники в РФ, все активы в РФ
• Создали компанию по Американскому законод-ву
• Возникли разногласия, которые привели к деловому разводу: 

Breaking (up) Bad
• Споры между учредителями по Американскому законод-ву
• Средняя часовая ставка американскоого корпоративного юриста 

$350/час 
• Налоги. US - 39.1 percent corporate tax rate
• A single, childless American making the average wage ($50,099 

annually) paid 24.8% of her gross income in federal income tax and 
payroll taxes8
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Выбор юрисдикции для вашей ИТ 
компании
• Миф №2.  Для выхода на международные рынки, вам нужно 

скрывать российское происхождение, чтобы избежать 
репутационных рисков

• Реальность: Нет односложного ответа
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Информационная война

• Уровень антироссийской пропаганды достиг 
крайних пределов

• Примеры:
– Russian Olympic team ban
– Anti-Russia rhetoric in US Presidential election 

campaign
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Информационная война

Paul Cohen, Ketchum, a PR agency:
• “Current sensitivities coupled with outdated stereotypes 

create an extra hurdle that Russian businesses have to 
overcome – they don’t get the benefit of doubt that 
counterparts from other parts of the world enjoy.  Russian 
businesses operating in today’s environment have to do 
everything Western business have to do, but they have to 
communicate their operational and commercial nature 
more forcefully and gracefully. They must tell their 
narratives with tremendous patience, consistency and 
credibility.”

11



www.duanemorris.com

Российские глобальные бренды 
case studies - Kaspersky

• The New York Times and Bloomberg News claim 
Kaspersky is tight with the Russian intelligence services 
and is soft on Russian state-sponsored cyberattacks

• US National Security Agency (NSA) and the UK's 
Government Communications Headquarters (GCHQ) 
targeted Kaspersky Lab*

• *The Intercept is an online publication launched in February 2014 by First Look Media, 
the news organization created and funded by eBay founder Pierre Omidyar.
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Российские глобальные бренды 
case studies - Kaspersky
• По итогам 2015 года выручка "Лаборатории 

Касперского" (ЛК) составила $619 млн или 9% 
ниже 2014 года

• Причина - "эффект слабых валют 
(девальвация евро, рубля, бразильского реала 
по отношению к доллару)

•  По итогам 2014 года ЛК сообщала о 7% росте 
выручки

• Компания остается прибыльной

13



www.duanemorris.com

14

/ 

http://cybersecurityventures.com/cyb
ersecurity-500

http://cybersecurityventures.com/cybersecurity-500/
http://cybersecurityventures.com/cybersecurity-500/
http://cybersecurityventures.com/cybersecurity-500/
http://cybersecurityventures.com/cybersecurity-500/


www.duanemorris.com

Российские глобальные бренды 
case studies -  InfoWatch
• Некоторые компании не выходят на рынки США и ЕС.

• Контролирует около 50 % российского рынка систем 
защиты конфиденциальных данных (data leakage 
prevention, DLP-систем)

• Ключевым зарубежным рынком является Ближний 
Восток

• Активно продвигается бизнес и в странах Южной и 
Юго-Восточной Азии — Малайзии, Индонезии, Индии, 
Шри-Ланке, Сингапуре.  
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Можно ли замаскировать
российское происхождение?
• Головной офис и исследовательские 

центры
• Команда
• Русские фамилии и  российские ВУЗы
• Акцент
• Скрытая анонимность и безликость или 

открытость глобальной компании с 
российскими корнями
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Российские глобальные бренды 

Выводы:  

Бренд с российскими корнями не является грузом для 
вашего бизнеса
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Выбрали бренд, что дальше

• Право на товарный знак (бренд) в разных странах 
возникает по-разному

 континентальная Европа  - необходимо 
зарегистрировать ваш бренд

 англо-саксонская система (США, Великобритания, Канада, 
Австралия) - права возникают с момента 
использования

• Где и когда подавать заявку: 
 начинать в своей стране,
 Мадридская система
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The Madrid Union
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Правильно использовать знак 
Case Study – «Домашняя Бухгалтерия»
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Правильно использовать знак 
Case Study – «Домашняя Бухгалтерия»

• Выдели жирным шрифтом и/или поставь 
«кавычки»

• …Иначе Вы можете превратить бренд в 
простое слово.

• Если вы сами не относитесь к своему бренду 
как бренду, то Ваши конкуренты тем более…
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Case Study – «Домашняя Бухгалтерия»

Отрывок из текста сайта

http://www.keepsoft.ru/hbk/windows_hbk_about.php  

Учет личных финансов — это важно… и просто!

Используйте Домашнюю бухгалтерию для учета личных финансов 
и ведения семейного бюджета на компьютере и мобильных 
устройствах Андроид и iPhone/iPad. Используйте синхронизацию 
и получайте доступ к записям на компьютере, смартфоне и 
планшете.

Кроме учета личных финансов и контроля семейного бюджета, 
Домашняя бухгалтерия поможет вести финансовый учет 
индивидуальным предпринимателям и небольшим компаниям.
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Case Study – «Домашняя Бухгалтерия»
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Как надо использовать свой ТЗ (бренд)
«Конструктор тестов» - Тест

Конструктор тестов предназначен для проведения 
тестирования персонала и учащихся.

Правильно или неправильно?

Правильно:

Приложение «Конструктор тестов» предназначено 
для проведения тестирования персонала и учащихся.
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Police and Enforce  - Eyeo’s ADBLOCK 

Eyeo зарегистрировал свои товарные знаки в ЕС:

In US:  ADBLOCK PLUS under Section 2F (acquired distinctiveness)

25



www.duanemorris.com

Police and Enforce  - Eyeo’s ADBLOCK

• "Magic Adblock" was removed from Apple App Store:
• http://www.businessinsider.com/magic-adblock-removed-fr

om-apple-app-store-after-adblock-plus-complaint-2016-3
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Police and Enforce  - Eyeo’s ADBLOCK

• "Adblock Ultimate" was removed from Chrome WebStore:
• http://www.businessinsider.com/adblock-ultimate-removed-from-

chrome-store-following-trademark-complaint-from-eyeo-2016-4
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Подытожим сказанное

• При выборе бренда помните о спектре 
различительности товарных знаков 

• При выборе юрисдикции для вашей 
компании руководствуйтесь  здравым 
смыслом

• Для выхода на международные рынки не 
обязательно маскировать свое российское 
происхождение

• После того как выбрали бренд, используйте 
его грамотно28
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Вопросы?
Оставайтесь на связи!
Personal blog: Sputnik Blog® – a blog about developments in legal 
protection of technology innovation and brand names.

http://maxvoltchenko.com/en/blog/

Подсоединяетесь в социальных сетях: Twitter: @oporainus

LinkedIn, Google +, Facebook, VKontakte

Maxim A. Voltchenko, Esq. (Максим Волченко)

Duane Morris LLP

mavoltchenko@duanemorris.com

info@maxvoltchenko.com
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