До проекту № 7205 від 04.10.10 р.

Кабінет Міністрів України

ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності» 

(реєстр. № 7205 від 04.10.2010 р., внесений 

Кабінетом Міністрів України)

У проекті пропонується внести ряд змін до законодавства щодо охорони прав на промислові зразки, винаходи і корисні моделі, торговельні марки, географічні зазначення, топографії інтегральних мікросхем, які спрямовані на вдосконалення правового регулювання відповідних суспільних відносин та адаптацію національного законодавства до вимог законодавства Європейського Союзу.

Головне управління вважає за доцільне висловити щодо змісту проекту такі зауваження та пропозиції.

Загального плану

1. Звертаємо увагу на необхідність суттєвого доопрацювання понятійного апарату законів, до яких у проекті пропонується внести зміни. Насамперед,  глосарії цих законів вимагають суттєвого скорочення за рахунок виключення  визначення загальновідомих термінів, зміст яких не вимагає нормативного закріплення. Зокрема, такими термінами є «заявка», «заявник»,  «заклад експертизи» (у всіх законах про окремі об‘єкти інтелектуальних прав, до яких пропонується внести зміни); «запантетований промисловий зразок» (Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»); «зареєстрований знак», «доменне ім‘я» (у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»); «пріоритет заявки» (Закони України «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»); «зареєстрована топографія ІМС» (Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»); «винахідник», «доручення роботодавця», «секретний винахід», «службові обов‘язки», «міжнародна заявка» (Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»); «географічне місце» (Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»).    
З глосаріїв мають бути також виключені терміни, зміст яких вже визначений в інших законах. Зокрема, у  Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» це стосується термінів «автор», зміст якого визначений у ст. 421 ЦК України, та «роботодавець», зміст якого визначається законодавством про працю. Ці ж терміни мають бути виключені з Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», а термін «роботодавець» - з Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». 

  Крім цього, з глосаріїв слід видалити терміни, які по суті є скороченнями. Зокрема, це терміни «реєстр» та «установа»,  які використовуються у всіх законах про окремі об‘єкти інтелектуальних прав; «МКТП» - у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; «свідоцтво»  - у Законах України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»; «реєстрація» та «спеціально уповноважений орган» - у Законі України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Вилученню з глосарію підлягають також терміни, які за своєю суттю є простим перерахуванням елементів. Наприклад, це стосується терміну «державна система правової охорони інтелектуальної власності», який зустрічається у всіх законах про окремі об‘єкти інтелектуальних прав; терміну «особа» - у Законах України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», «Про охорону прав на зазначення походження товарів», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
 Крім цього, визначення змісту деяких термінів не відповідає їх визначенню у ЦК України. Наприклад, згідно з запропонованими проектом  змінами  до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» «ліцензією» визнається дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату) на використання промислового зразка на певних умовах. Це визначення не узгоджується з ст. 1108 ЦК України, згідно з якою ліцензією є письмове повноваження особи,  яка  має  виключне  право  дозволяти  використання об'єкта  права інтелектуальної власності (ліцензіара) іншій особі (ліцензіату), яке надає їй право на  використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності). Аналогічне за змістом зауваження стосується визначення змісту терміну «ліцензія» у нових редакціях ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».  

Звертаємо увагу на те, що патент згідно з ЦК України засвідчує лише набуття  права  інтелектуальної  власності на відповідний об‘єкт, а не авторство, пріоритет і право власності на промисловий зразок, як це передбачається у змінах до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». Зазначимо, що намагання визнати патент документом, що засвідчує право власності не узгоджується з ст. 419 ЦК України, яка визначає  співвідношення права інтелектуальної власності та права власності, зокрема, те, що право інтелектуальної власності і право власності на річ не залежать одне від одного. Це зауваження стосується також запропонованих проектом змін до ст. 5 проекту, а також відповідних змін, які пропонується внести до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Так само не може засвідчувати право власності і «свідоцтво про реєстрацію», що передбачено у змінах до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем». Слід також звернути увагу на те, що у визначенні змісту цього терміну передбачено, зокрема, що свідоцтво засвідчує «виключне право власності». Проте право власності не відноситься до тих прав, які визначаються як виключні.

2. Змінами до ст. 465 ЦК України та ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» пропонується змінити строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок. Зокрема, якщо нині цей строк для всіх заявників спливає через п’ятнадцять років від дати подання заявки і не продовжується, то згідно з проектом цей строк становитиме десять років від дня подання заявки і може бути продовжений на один чи більше п’ятирічних періодів, проте не може перевищувати двадцять п’ять років. Проте у Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» не визначені підстави і порядок продовження цього строку, зокрема, не вказано, чи сплачується за таке продовження відповідний збір. За таких умов пропонуємо або відмовиться від внесення зазначених змін або доповнити Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» положеннями, які регулюють порядок продовження строку дії патенту на промисловий зразок.

3. Звертаємо увагу на необхідність приведення змісту значної частини положень проекту у відповідність до ЦК України. Зокрема, це стосується того, що у ЦК України замість терміну «знак для товарів та послуг» застосовується термін «торговельна марка», а замість терміну «топографія інтегральних мікросхем» - «компонування інтегральної мікросхеми».  У зв‘язку з цим пропонуємо змінити назву Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» на «Про охорону прав на торговельні марки», назву Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» - на «Про охорону прав на компонування інтегральних мікросхем»  з відповідною термінологічною заміною у текстах законів, як це, до речі, зроблено у проекті щодо змін до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Іншим варіантом узгодження цих законів з відповідними положеннями ЦК України є внесення необхідних для цього змін до ЦК України.
Крім  цього, оскільки згідно з ст. 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володарю свідоцтва, пропонуємо у тексті Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» термін «власник свідоцтва» замінити на «володілець свідоцтва». Так само на підставі ст. 474 ЦК України відповідну термінологічну заміну слід провести у Законі України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем». Відповідне зауваження стосується також Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», у якому на підставі ст. 464 ЦК України термін «власник патенту» слід замінити на «володілець патенту». 
Зазначимо також, що, використання у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» терміну «власник знака» не відповідає ЦК України, оскільки  торговельна марка (знак для товарів та послуг) не є об‘єктом права власності чи іншого речового права. Це зауваження стосується також використання у Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» терміну «власник прав на сорт рослин (породу тварин)». 
Крім цього, Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» має бути узгоджений із змістом ст. 475 ЦК України, у якій передбачена реєстрація прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми, а Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» - із змістом ст. 501 ЦК України, у якій передбачена реєстрація прав інтелектуальної власності на географічне зазначення.
Щодо змін до Цивільного кодексу України

Щодо нової редакції ст. 461

Головне управління не вбачає необхідності у доповненні ознак придатності для набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок його своєрідністю, як це пропонується у частині 1 цієї статті. Це пояснюється тим, що,  на нашу думку, своєрідність чи оригінальність є складовою іншої ознаки – новизни, яке є у чинній редакції цієї статті. У зв‘язку з цим пропонуємо також вилучити зі змін до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» її доповнення п. 22.
Крім цього, вважаємо за доцільне включити до ст. 461 ЦК України нову частину з визначенням у ній об‘єктів, які не є придатними для набуття на них права інтелектуальної власності як на промислові зразки, що узгоджує її зміст з п. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». 

Щодо змін до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»
Щодо змін до ст. 2 

Оскільки електронний підпис (електронний цифровий підпис) використовується на документах у електронній формі, пропонуємо п. 21 викласти у такій редакції:

«21. Документи, які приймаються  або затверджуються Установою (патенти, їх дублікати, рішення Установи, виписки з Реєстру), а також  подаються до Установи (заяви, скарги, клопотання тощо) можуть бути у паперовій або електронній формі з використанням електронного підпису (електронного цифрового підпису).»

У зв‘язку з цим з проекту можуть бути вилучені інші положення, в яких згадується про електронну форму документів, які подаються до Установи, зокрема новий п. 9, яким доповнюється ст. 11 цього Закону.

Аналогічні за змістом зауваження стосуються відповідних змін, які пропонується внести до інших законів про охорону прав на окремі об‘єкти прав інтелектуальної власності.

Щодо змін до ст. 4

Звертаємо увагу на те, що п. 2 цієї статті, згідно з якою іноземці та інші особи, що постійно проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права  через представників у справах інтелектуальної власності, суперечить п. 1 цієї же статті, за якою зазначені особи мають рівні з особами України права. При цьому  особи України можуть перебувати у відносинах з Установою самостійно, без посередництва у цих відносинах інших представників, в тому числі у справах інтелектуальної власності. Звертаємо також увагу на те, що згідно з правилами юридичної техніки у законах не варто давати назви підзаконним актам, які приймаються відповідно до цих законів. 
Ці зауваження стосуються також відповідних змін, які пропонується внести до ст. 3 Закону  України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», до ст. 3 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» тощо.
Щодо змін до ст. 5

1) У зв‘язку з тим, що згідно з п. 8 ст. 14 під час проведення експертизи об‘єкт, заявлений як промисловий зразок, не перевіряється на відповідність принципам гуманності, пропонуємо з п. 1 ст. 5 вилучити  слово «гуманності» або доповнити п. 8 ст.14 вимогою перевіряти заявлений об‘єкт на відповідність вказаному принципу.

2) На нашу думку, здатність промислового зразка одержати правову охорону залежить від його новизни, а не від видимості (невидимості) під час його користування. У зв‘язку з цим з нової редакції п. 3 статті доцільно вилучити абзац 5.

Щодо змін до ст. 11 

У пункті 2 пропонуємо уточнити форму документа, за допомогою якого оформлюється представництво при подачі заявки через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.   

Щодо змін до ст. 14 
У пп. 16 та 17 цієї статті слід уточнити, що в ньому йдеться про державну реєстрацію патенту на промисловий зразок, а не самого промислового зразка. Крім цього, у абзаці 2 п. 16  термін «власник промислового зразка»  слід замінити терміном, який використовується у ЦК України «володілець відповідного патенту» (частина 2 статті 464). Ці зауваження стосуються також п. 9, яким доповнюється ст. 20 Закону.

Щодо змін до ст. 19

Вважаємо, що у п. 10 необхідно передбачити, що рішення Апеляційної палати оприлюднюються на офіційній веб-сторінці Установи.

Це зауваження стосується також п. 10, яким доповнюється ст. 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»; п. 10, яким доповнюється ст. 15 Закону України «Про охорону прав на топології інтегральних мікросхем»; п. 10, яким доповнюється ст. 13 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»: п. 10, яким доповнюється ст. 24 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». 

Щодо  змін до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
Щодо змін до ст. 5 

1) У змінах до цієї статті пропонується  дати визначення того, в якому випадку позначення визнається таким, що суперечить публічному порядку та загальновизнаним нормам моралі. Проте, на нашу думку, запропоноване визначення не є вдалим, оскільки підставами для такого визнання, як зазначається у змінах до статті, є, зокрема,  норми моралі, передбачені Законом України «Про захист суспільної моралі». Проте законами визначаються норми права, а не норми моралі, які за своєю природою є різними. Розпливчатим та неконкретним є формулювання щодо визнання таким, що порушує публічний порядок, позначення, яке спрямоване на порушення «етичних норм та правил поведінки, що склалися у суспільстві» насамперед в силу правової невизначеності таких норм і правил. В умовах дозволу на обмежену рекламу тютюнових виробів та алкогольних напоїв сумнівною виглядає фактична заборона знаків для відповідних товарів, яка випливає з пункту 7 нового абзацу, яким доповнюється ця стаття. У зв‘язку з цим, а також враховуючи, що у змінах, які пропонується внести цим проектом до інших законів, які визначають умовою надання правової охорони об‘єкту інтелектуальної власності відповідність його публічному порядку (зокрема, у змінах до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»), спроби деталізації порушень цього порядку не робляться, пропонуємо не вносити запропонованих змін до цієї статті.

2) У новому абзаці, яким доповнюється пункт 3 цієї статті, пропонуємо уточнити, що у ньому йдеться про різні знаки.

Щодо змін до ст. 6 

1) У п.1 цієї статті варто уточнити, який саме утворений Установою колегіальний орган дає згоду на використання в знаку офіційної назви та міжнародного коду держави Україна. 

2) На нашу думку, з підпункту 5 новій редакції п. 3 цієї статті слід вилучити слова «протиставлене географічному зазначенню», а після слів «об‘єктом якої є» додати слово «відповідне». 
3) Пропонуємо не доповнювати статтю новим п. 5, оскільки його прийняття у запропонованій редакції може призвести до існування двох однакових знаків. 

Щодо змін до ст. 7

У зв‘язку з тим, що агент також є представником заявника, пропонуємо з другого абзацу, яким доповнюється п. 5 цієї статті, вилучити слова «агент або».

Це зауваження стосується також відповідних змін, які пропонується внести до п. 2 ст. 20 цього Закону. 

Щодо змін до ст. 10
У змінах до п. 8 цієї статті пропонуємо уточнити, що установою встановлюються вимоги до оформлення заперечення. 
Щодо змін до Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»
Щодо нової редакції ст. 1 

На нашу думку, зміст визначення терміну «дата першого використання топографії ІМС», в якому такої датою визначається дата, коли використання топографії ІМС стало відомим у галузі мікроелектроніки, має бути уточнено, оскільки воно не встановлює об’єктивних критеріїв для точного визначення дати першого використання топографії ІМС (компонування ІМС).

Щодо змін до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»
Щодо змін до ст. 14
На нашу думку, у статті слід визначити, що електронна форма Державного реєстру географічних зазначень є відкритою для безоплатного користування. 

Щодо змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»

Щодо змін до ст. 6  

Із абзацу 1 частини 3 цієї статті пропонуємо виключити  слова «на такі об’єкти», оскільки наступне доповнення проекту містить термін  «використання людських ембріонів»,  які не є об’єктом. Крім того, пропонуємо абзац 5, яким доповнюється ця частина, перенести в кінець статті, оскільки цей абзац у запропонованій редакції  порушує структуру частини та логічний зв’язок між її абзацами. 

Щодо змін до ст. 12 

Змінами до абзацу 2 частини п’ятої цієї статті пропонується виключити з нього слова «чи деклараційного патенту на винахід». Звертаємо увагу на те, що  необхідності у окремому оформленні цих змін немає, оскільки у проекті пропонується загальне виключення терміну «деклараційний патент» з усього тексту Закону. 

Щодо змін до ст. 14 

Оскільки чинна та нова редакція частини 6 цієї статті відрізняються лише відсутністю наприкінці нової редакції слів «міжнародну заявку», пропонуємо не викладати всю частину у новій редакції, як це пропонується проектом,  обмежившись вилученням з чинної редакції цієї статті вказаних слів.

Щодо змін до ст. 16

Новою редакцією абзацу п’ятого частини шістнадцятої цієї статті передбачається встановити те, що відомості про заявку на корисну модель не публікуються.  Проте, на нашу думку, оприлюднення такої інформації має важливе значення для охорони прав на корисну модель, в тому числі й для визначення пріоритету, у зв‘язку з чим інформацію про заявку на корисну модель доцільно публікувати. Аргументом на користь цього є також те, що згідно з частиною 5 ст. 17 цього Закону у разі поділу заявки відомості про виділену заявку публікуються.
Щодо розділів ІХ «Перехідні положення» та Х «Прикінцеві положення», які вилучаються з Закону

Управління не підтримує вилучення з Закону цих розділів, оскільки це призведе, зокрема, до невизначеності дати, з якої цей Закон набрав чинності, та у  інших відповідних питаннях. 

Щодо розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту

У п. 6 цього розділу пропонуємо визначитися з долею виданих деклараційних патентів на винахід та заявок, поданих на їх отримання.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності» може бути прийнятий за основу з наступним  урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

      Керівник Головного

науково-експертного управління                                           В.І.Борденюк

Вик.:І.В.Зуб,

        О.А.Шевченко
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