До № 5180 від 20.02.2004 р.

Т.О.Довгий

ВИСНОВОК 

на проект Закону України “Про комерційну таємницю”

(реєстр. № 5180  від 20.02.2004 р., внесений народним депутатом 

України Т.О. Довгим)

Головне управління в цілому підтримує ідею про необхідність прийняття спеціального законодавчого акту, в якому мають бути комплексно врегульовані питання правового регулювання комерційної таємниці за умов дотримання основних засад такого регулювання, встановлених у статтях 505-508 Цивільного кодексу України та у статті 162 Господарського кодексу України. 

Розглянувши вказаний проект вважаємо за доцільне висловити щодо нього наступне:

1. Передусім зазначимо, що згідно з ЦКУ та ГКУ комерційна таємниця розглядається  не як об‘єкт права власності,  змістом  якого є право володіння, користування та розпорядження власника щодо об‘єкту, якій перебуває у його власності (ст.316 та 317  ЦК), а як об‘єкт права інтелектуальної власності, зміст якого становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права  інтелектуальної власності (ст.418 ЦК). 

У зв‘язку з цим, на наш погляд, закон про комерційну таємницю має перш за все визначати особливості здійснення прав інтелектуальної власності на інформацію, яка є комерційною таємницею. Зазначимо, що згідно із ст.506 ЦКУ майновими правами інтелектуальної власності на  комерційну таємницю визнані:

1) право на використання комерційної таємниці;

2) виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;

3) виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Проте, у проекті  питання комерційної таємниці як об‘єкту інтелектуальної власності  практично майже не розглядаються.  У ньому навіть не визначаються суб‘єкти цього права, якими, за ст.421 ЦКУ, є  творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до Кодексу, іншого закону чи договору. 

Зазначимо, що вказана невизначеність негативно позначається на понятійному апараті проекту. Йдеться, зокрема, про використання у ньому такого поняття як “власник комерційної таємниці” (ст.1 проекту). Справа в тому, що у праві інтелектуальної власності, як у праві особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності (ст.418 ЦКУ), термін “власник” не застосовується. Суб‘єктом цього права є творець та інші особи, яким належить це право. Так само не можна говорити про підстави виникнення права власності на комерційну таємницю (ст.5 проекту). У праві інтелектуальної власності слід використовувати термін  “підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності” (ст.422 ЦКУ). Зазначимо, що  за ст.506 ЦКУ майнові  права  інтелектуальної  власності  на  комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визначила інформацію комерційною таємницею, якщо інше не встановлено договором, а їх передання дозволяється ст.427 ЦКУ. Отже проект, на нашу думку, має бути суттєво перероблений саме з точки зору врегулювання в ньому комерційної таємниці як права інтелектуальної власності.

2. Серед інших зауважень зазначимо: 

до ст.3 проекту

На наш погляд, визначення сфери дії закону, що є предметом цієї статті, вимагає певного уточнення. Зокрема, зазначимо, що, оскільки інститут комерційної таємниці перш за все пов‘язаний із цивільними відносинами, немає сенсу пов‘язувати його з визначенням юридичних осіб, як резидентів та нерезидентів. Крім цього, оскільки у ст.6 проекту встановлюються особливості надання інформації, яка є комерційною таємницею, органам державної влади та місцевого самоврядування, пропонуємо поширити дію цього Закону на вказані органи. Зазначимо також, що оскільки у частині першій цієї статті визначено, що дія Закону поширюється на фізичних осіб, частину 2 цієї статті, у якій встановлюється, що його дія поширюється на тих фізичних осіб, яким комерційна таємниця стала відома внаслідок виконання ними трудових, посадових та службових обов‘язків або іншим законним шляхом, можна виключити.

До ст.4 проекту

Зауважимо, що критерії віднесення інформації до комерційної таємниці, які визначаються у цій статті, потребують свого узгодження з статтею 505 ЦКУ. Зокрема, це стосується включення до них такого критерію як відсутність легкого доступу до інформації, яка віднесена до комерційної інформації, для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить. 

До того ж, оскільки до складу комерційної таємниці за проектом можуть входити інші об’єкти права інтелектуальної власності (наприклад, за частиною 2 статті 4 проекту це, зокрема, формула, метод, виріб, процес тощо – об’єкти винаходу, корисної моделі, промислового зразка, право на які захищається патентами, програмний продукт, збірка (компіляція) – об’єкти авторського права), то, на нашу думку, неможливо повністю забезпечити відповідність комерційної таємниці такому критерію, як відсутність прав інтелектуальної власності третіх осіб (абзац п’ятий частини 1 цієї статті). 

До статті 6 проекту

1. На наш погляд, режим комерційної таємниці має бути загальним, тобто не може бути інформації, яка є комерційною таємницею для фізичних та юридичних осіб, і одночасно не є такою для органів державної влади та місцевого самоврядування, як це передбачено частиною 1 цієї статті. У зв‘язку з цим у цій статті краще визначити умови та порядок надання комерційної таємниці органам державної влади та місцевого самоврядування.

Крім цього, зазначимо, що інформація про склад, чисельність працюючих, заробітну плату та інші дані, вказані в частині 1 статті 6, не можуть бути об’єктом  права інтелектуальної власності, а тому не можуть охоронятись як комерційна таємниця. 

2. У п.4 цієї статті слід уточнити, що виїмка документів та інших матеріальних носіїв у порядку, встановленому КПК України, проводиться лише у межах провадження кримінальної справи.

До статі 10 проекту  

Зміст вказаної статті майже повністю дублює зміст ст.16-19 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”. У зв‘язку з цим, на наш погляд, не має потреби дублювати їх у цьому проекті, а краще зробити відсилку до нього.  

Узагальнюючий висновок. За результатами розгляду в першому читанні проект Закону України “Про комерційну таємницю” доцільно відправити на доопрацювання з поданням на повторне перше читання.

         Керівник Головного

науково-експертного управління                                           А.Р. Мацюк

Вик.: І.В.Зуб, 

         О.А.Шевченко 
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