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ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення  у відповідність національного законодавства з питань охорони прав на винаходи та корисні моделі до міжнародних стандартів» (реєстр. № 1765 від 15.01. 2017 р.)

Проект, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, «має на меті розвинути на законодавчому рівні положення Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» щодо вдосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей у відповідності до міжнародних стандартів». Для цього у ньому, зокрема, пропонується чіткіше «розмежувати поняття «винахід» та «корисна модель»»; розширити перелік об’єктів, яким не може надаватися правова охорона як винаходам, та визначити перелік об’єктів, які «не підлягатимуть правовій охороні як корисні моделі», встановити додаткову умову патентоздатності корисної моделі – «винахідницький крок» тощо. На погляд суб’єкта законодавчої ініціативи, «прийняття проекту дозволить вдосконалити правову охорону винаходів та корисних моделей і привести у відповідність до актів Європейського Союзу». 

Головне управління, розглянувши проект, вважає за доцільне висловити щодо до нього такі зауваження та пропозиції.

1. У назві проекту визначено,  що він спрямований на приведення національного законодавства з питань охорони прав на винаходи та корисні моделі у відповідність до міжнародних стандартів. Причому із змісту Пояснювальної записки до проекту випливає, що під такими стандартами розуміються «вимоги законодавства  Європейського союзу». Однак у   Пояснювальній записці  відсутні посилання на конкретні акти законодавства ЄС,  з якими має бути узгоджено національне законодавство, що ускладнює оцінку наданого законопроекту на предмет його відповідності законодавству ЄС.  
2. У змінах до статті 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (у подальшому – Закон) визначення змісту поняття «винахід» (як результату інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології) доповнюється положенням про те, винахід має мати «винахідницький рівень, тобто при зіставленні з  існуючим до дати подання заявки рівнем техніки має суттєві відмінні ознаки і є прогресивним». Проте, на нашу думку, винахідницький рівень не може бути включений до визначення поняття «винахід», оскільки він має  дещо інший зміст і є однією з умов патентоздатності. Останнє, до речі, визнається у частині 1 статті 7 Закону, згідно з якою  «винахід  відповідає  умовам  патентоздатності,  якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним». 
3. Щодо змісту нового терміну «винахідницький крок» та викладенням у новій редакції терміну  «корисна модель» (абзаци 5 та 6 статті 1 Закону), слід зазначити, що ці терміни не лише не дозволяють більш чітко визначати корисну модель як об’єкт прав інтелектуальної власності, а й заплутують правову суть відповідних явищ. Зокрема, визначення поняття «винахідницький крок» як певних переваг корисної моделі, які для фахівця цієї галузі очевидно не випливають з існуючого рівня техніки, фактично є тотожним з новизною корисної моделі. Адже згідно з частиною 3 статті 7 Закону «винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. У зв’язку з цим управління не вбачає потреби у внесенні вказаних змін до Закону. Це  зауваження стосується й аналогічних за змістом змін до статті 460 Цивільного кодексу України.

Щодо визначення корисної моделі як «новаторського вирішення завдання у будь-якій галузі національної економіки» (новий абзац 6, яким доповнюється стаття 1 Закону), то в ньому не враховується, зокрема, те, що корисна модель як об’єкт права інтелектуальної власності визнається та охороняється не тільки на національному, а й на міжнародному рівні, зокрема,  відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. Крім цього, створення об’єктів інтелектуальної власності зовсім не обов’язково пов’язане  з виконанням якихось завдань, до того ж, незрозуміло ким поставлених.
4. Стосовно доповнення статті 6 пунктом 3-1 про те, яким об’єктам технологій  чи методам  не слід надавати правову охорону як винаходам чи корисним моделям, то, слід звернути увагу на те, вказана пропозиція проекту недостатньо узгоджена з Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Зокрема, згідно з пунктом 4 статті 221 цієї Угоди патентуванню не підлягають: 

а) сорти рослин та породи тварин;

b) суттєво важливі для відтворення рослин і тварин біологічні процеси;

c) організм людини на різних стадіях формування та розвитку і прості відкриття його елементів, зокрема послідовність або часткову послідовність генів.

Винаходи, які стосуються рослин і тварин, є патентоспроможними, коли технічна можливість реалізації винаходу не обмежується конкретним сортом рослини або породою тварини. Підпункт (b) цього пункту не завдає шкоди патентоспроможності винаходів, що стосуються мікробіологічних або інших технічних процесів чи продуктів, одержаних за допомогою таких процесів.

Крім того, згідно з пунктом 5 цієї ж статті угоди, винаходи вважаються непатентоспроможними у випадках, коли їх комерційне використання суперечить ordre public (публічному порядку) або суспільній моралі; проте використання не вважається таким тільки через заборону відповідно до законів або інших актів. Зокрема, непатентоспроможними вважаються такі об’єкти:

а) процеси клонування людей;

b) процеси модифікування зародкової лінії генетичної ідентичності людей;

c) застосування людських ембріонів у промислових або комерційних цілях;

d) процеси модифікування генетичної ідентичності тварин, що, імовірно, спричинять їхнє страждання без будь-якої суттєвої медичної допомоги для людини чи тварини, а також тварини, одержані в результаті таких процесів.
Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. 
Керівник Головного управління                                        В.І. Борденюк
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