До № 9385 від 10.12.2018 р.

Кабінет Міністрів України

ВИСНОВОК 

на проект Закону України «Про внесення змін  до деяких законодавчих актів України щодо імплементації окремих положень законодавства Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності» (реєстр. № 9385 від 10.12.2018 р.)

Законопроект, як зазначено у пояснювальній записці до нього, «спрямований на створення оптимальної, якісної та ефективної державної системи правової охорони інтелектуальної власності, здатної сформувати, реалізувати прозору публічну модель подолання існуючих викликів та ризиків і запропонувати дієві інструменти сфери інтелектуальної власності як стимули для розвитку споріднених економічних та суспільних чинників», а також на  узгодження положень законодавства України у сфері інтелектуальної власності з директивами та регламентами ЄС та імплементацію відповідних положень Угоди про асоціацію. 

Прийняття цього законопроекту, на погляд суб’єкта права законодавчої ініціативи, «забезпечить досягнення європейського рівня охорони прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію, імплементацію в національне законодавство положень права Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності, забезпечить прозорість процедур набуття та розпорядження правами інтелектуальної власності, підвищить якість охоронних документів, забезпечить впровадження ефективного механізму захисту прав інтелектуальної власності, в тому числі боротьби з «патентним троллінгом», створить передумови для активізації винахідницької діяльності та призведе до покращення інвестиційного клімату в України».

Головне управління, розглянувши проект, вважає за доцільне висловити щодо його змісту такі зауваження та пропозиції.

Насамперед, слід зазначити, що внесений проект дублює значну частину положень проекту № 9088 від 17.09.2018 р., що нині знаходиться на розгляді у Верховній Раді України (крім положень щодо державного управління сферою інтелектуальної власності, які в проекті № 9088 передбачали створення нового органу у цій сфері) і який,  в свою чергу,  відтворює положення проектів законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності» (реєстр. № 5699 від 23.01.2018 р.) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей» (реєстр. № 7538 від 20.03.2018 р.), які не були прийняті Верховною Радою України 04.09.2018 року. У зв’язку з цим Головне управління вважає за доцільне ще раз звернути увагу на  найбільш важливі моменти проекту. 
1. З тексту проекту неможливо однозначно визначити, чи були належним чином враховані у ньому директиви ЄС, які регулюють відповідні суспільні відносини. Зокрема, стосовно імплементації положень законодавства ЄС про торговельні марки звертаємо увагу на те, що Європейським Парламентом прийнято Директиву (ЄС) 2015/2436 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2015 року про зближення законодавства держав-членів стосовно торговельних марок (нова редакція) та Регламент (ЄС) 2015/2424  Європейського парламенту і Ради від 16 грудня 2015 року про внесення змін до  Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 про торговельні марки Спільноти та внесення змін до Регламенту (ЄС) № 2868/95 стосовно імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельні марки Спільноти та анулювання Регламенту Комісії (ЄС) № 2869/95 про збори, що підлягають сплаті до Відомства з гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки і промислові зразки). Ці акти набули чинності відповідно 12.01.2016 року та 23.03.2016 року. Проте положення запропонованого законопроекту про торговельні марки не враховують положень нової зазначеної Директиви та Регламенту ЄС, зокрема:  

1) положення щодо позначень, з яких торговельна марка може складатися і в якій формі вона може бути представлена (стаття 3 Директиви 2015/2436 і стаття 4 Регламенту 2015/2424); 

2) деякі підстави для відмови в реєстрації торговельної марки, такі як неможливість реєстрації торговельних марок, які виключені з реєстрації відповідно до законодавства Союзу або міжнародних угод, що передбачають охорону традиційних гарантованих продуктів (пункт 1 (k) статті 4 Директиви 2015/2436 і пункт 1 (l) статті 7 Регламенту 2015/2424 );

3) торговельні марки, які складаються з суттєвих елементів більш раннього найменування сортів рослин або відтворюють їх в собі, зареєстрованих відповідно до законодавства Союзу або національного законодавства, що передбачає охорону прав на сорти рослин і які є по відношенню до сортів рослин тими самими або близькоспорідненими видами (пункт 1 (l) статті 4 Директиви 2015/2436 і пункт 1 (m) статті 7 Регламенту 2015/2424); 

4) деякі підстави для відмови в реєстрації торговельної марки,  такі як наявність попередньої торговельної марки, яка має репутацію у державі-члені, стосовно якої реєстрація застосовується або в яких торговельна марка зареєстрована, і використання пізнішої торговельної марки без поважної підстави може отримати несправедливу перевагу, або зашкодити розрізняльному характеру або репутації попередньої торговельної марки (пункт 3 статті 4 Директиви 2015/2436  та пункт 5 статті 8 Регламенту 2015/2424) тощо.

2.  У проекті (пункт 8 частини 1 нової редакції статті 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі») визначається, що державною реєстрацією винаходу (корисної моделі) є «державна реєстрація права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель»)». Про державну реєстрацію промислових зразків йдеться у змінах до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», торговельних марок – у змінах до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Таким чином, замість реєстрації прав чи патентів та свідоцтв на право інтелектуальної власності як документів, які засвідчують відповідні права, пропонується реєструвати відповідні об’єкти прав інтелектуальної власності – винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Проте, на наш погляд, це виглядає недостатньо юридично коректним, адже об’єкт та права на нього (безвідносно до суті цього об’єкта) належать до різних правових категорій. При цьому, наприклад,  зі змін до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» важко зрозуміти, що  взагалі є предметом реєстрації.  В змінах до  статті 1 цього Закону поняття «Реєстр» визначається як «Державний реєстр свідоцтв України на торговельні марки», тоді як у статті 13 цього Закону (за варіантом змін, викладених у порівняльній таблиці до проекту) має здійснюватися реєстрація торговельної марки.
До того ж, набуття прав на об’єкт інтелектуальної власності в проекті пов’язується лише зі створенням об’єкта прав інтелектуальної власності (наприклад, для винаходу (корисної моделі) відповідні права матимуть лише винахідник  (зміни до частини 1 статті 8 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі») та його роботодавець (нова редакція частини 1 статті 9 цього ж Закону). Однак це не узгоджується, зокрема, зі статтею 421 ЦК України, згідно з якою суб’єктами права інтелектуальної власності 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 цього Кодексу, іншого закону чи договору. Зазначимо також, що у проекті не передбачена державна реєстрація прав інтелектуальної власності особи, якій було передано виключні майнові права інтелектуальної власності за відповідним договором (стаття 1113 ЦК України), або ліцензіата, який одержав дозвіл на використання об’єкта прав інтелектуальної власності (стаття 1109 ЦК України), що, на наш погляд, ставить під сумнів легітимність усієї системи прав інтелектуальної власності в Україні. 

При цьому варто вказати, що запропонована у проекті нова редакція частини першої статті 462 ЦК України  вимагає  реєстрації прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, а не відповідних об’єктів. 
3. У змінах до ст. 6 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» пропонується вилучити із редакції цієї статті слова «за дії, пов’язані з видачею охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об’єкти інтелектуальної власності, і за дії, пов’язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин» та, у зв’язку із цим, зараховувати державне мито за зазначені дії не до Державного бюджету України, а до бюджету місцевого самоврядування. Ураховуючи вимоги частини першої ст. 27 Бюджетного кодексу України, частини третьої ст. 91 Регламенту Верховної Ради України, до законопроекту необхідно надати належне фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) внесеної законодавчої пропозиції.

4. У багатьох випадках (особливо у частині змін до  Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») положення порівняльної таблиці до Закону відрізняються від відповідних положень тексту законопроекту (див., наприклад, зміни до ст. 13 цього Закону), що суттєво ускладнює його аналіз. 
Цим також порушуються вимоги ч. 6 ст. 91 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якою до законопроекту про внесення змін до законів додається порівняльна таблиця, яка містить редакцію відповідних положень (статей, частин, пунктів, абзаців тощо) чинного закону та нову його редакцію з урахуванням запропонованих змін.
5. У проекті також помилково зазначається про внесення змін до пунктів відповідних статей законів, в той час як такі зміни повинні вноситися до частин таких статей (див., наприклад, зміни до тієї ж ст. 13 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).
Узагальнюючий висновок:   за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно направити на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.
Перший заступник керівника

 Головного управління                                             С.О.Гудзинський

 Вик.: О.А, Шевченко, І.Ю. Крегул,  В.Л. Костюк 
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