До № 1230 від 02.09.2019 р.

Гетманцев Д.О.

ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України» 
(реєстр. № 1230 від 02.09.2019 р.)

Законопроект, як зазначено у пояснювальній записці до нього, «розроблений з метою наближення митного законодавства України у сфері захисту інтелектуальної власності до стандартів та практики ЄС, підвищення рівня запобігання та протидії переміщенню через митний кордон України товарів, що порушують права інтелектуальної власності, та, як наслідок – сприяння очищенню внутрішнього ринку від контрафактної продукції, яка часто не відповідає встановленим вимогам безпеки».
Головне науково-експертне управління, розглянувши законопроект, вважає за доцільне висловити щодо його окремих положень зауваження та пропозиції, які можуть бути враховані при доопрацюванні законопроекту.
1. У проекті пропонується уточнити визначення поняття «контрафактні товари» та визначити новий термін «піратські товари» (відповідно нова редакція п. 17 та новий п. 381 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України (далі – МК)). На наш погляд, внесена пропозиція не повною мірою узгоджується зі ст. 250 «Заходи на кордоні» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода), зокрема, з її ч. 1, де вказано наступне: 
«1. Для цілей цього положення термін «товари, які порушують право інтелектуальної власності» означає:
a) «контрафактні товари», а саме:
і) товари, зокрема упаковку, що містить без дозволу торговельну марку, ідентичну торговельній марці, зареєстрованій належним чином стосовно такої самої групи товарів, які за суттєвими ознаками не можуть бути відрізнені від товарів із зазначеною торговельною маркою, та таким чином порушують права власника торговельної марки;
ii) будь-який символ торговельної марки (логотип, маркування, наклейка, брошура, інструкція з користування або гарантійний документ), навіть при окремому представленні, за таких самих умов, як і товари, зазначені в підпункті (і);
ііі) пакувальні матеріали, що містять торговельні марки контрафактних товарів, представлені окремо, за таких самих умов, як і товари, зазначені в підпункті (і);
b) «піратські товари», а саме товари, які є копіями або містять копії, вироблені без згоди власника або особи, належним чином уповноваженої представляти власника в країні виробництва в питаннях авторського права та суміжних прав або права на промисловий зразок, незалежно від того, чи зареєстровані вони в національному законодавстві, чи ні;
c) товари, які згідно із законодавством Сторони, в якій подано заяву про вжиття заходів митними органами, порушують:
і) патент;
ii) додатковий охоронний сертифікат;
iii) право на сорт рослини;
iv) промисловий зразок;
v) географічне зазначення».
З огляду на зазначене, а також враховуючи те, що Угода відповідно до ст. 9 Конституції України є частиною законодавства України, вбачається доцільним обмежитись в МК посиланням на те, що терміни «контрафактні товари» та «піратські товари» вживаються у розумінні Угоди.
2. Оновлений п. 46 ч. 1 ст. 4 МК, на наш погляд, виглядає, як спроба, так би мовити, підлаштувати перелік об’єктів прав інтелектуальної власності, права на які охороняються в Україні (вказаний в ст. 420 Цивільного кодексу України (далі – ЦК)), під МК, обмеживши його лише тими об’єктами, які, на погляд суб’єкта права законодавчої ініціативи, найбільш часто містяться у складі тих товарів, які переміщуються через митний кордон України. Однак, для узгодження МК з Угодою, ЦК та законами України у сфері охорони прав інтелектуальної власності доцільнішим виглядає розгляд у МК не об’єктів прав інтелектуальної власності, а прав на них. Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 230 Угоди «обидві Сторони підтверджують свої зобов’язання згідно з Угодою ТРІПС, зокрема, її  Частини ІІІ, та мають забезпечити подальші додаткові заходи, процедури та засоби захисту, необхідні для забезпечення дотримання охорони прав інтелектуальної власності».. Водночас у примітці до цієї частини вказано: «Для цілей цієї Частини поняття «права інтелектуальної власності» має принаймні охоплювати такі права: авторське право; суміжні права; право sui generis виробника бази даних; права розробника топографії напівпровідникового продукту; права торговельних марок; патентні права, зокрема права, що випливають з додаткового охоронного сертифікату; географічні зазначення; права на корисну модель; права на сорти рослин; фірмові найменування, наскільки вони охороняються як ексклюзивні права у відповідному національному законодавстві».
Нагадуємо, що згідно з ч. 1 ст. 420 ЦК до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці. В чинній редакції п. 46 ч. 1 ст. 4 МК відсутні такі об’єкти прав інтелектуальної власності, як  породи тварин та комерційні (фірмові) найменування. Водночас в проекті пропонується виключити з числа об’єктів прав інтелектуальної власності корисні моделі, а натомість включити комерційні (фірмові) найменування, компонування напівпровідникових виробів, права, що надаються за сертифікатами додаткової охорони на лікарські засоби та засоби захисту рослин. Звертаємо увагу, що встановлювати нові об’єкти прав інтелектуальної власності поза ЦК та міжнародними угодами у цій сфері не є юридично коректним. До того ж, права, що надаються за сертифікатами додаткової охорони на лікарські засоби, не можуть бути об’єктами права інтелектуальної власності. Товаром у даному випадку є лікарські засоби, об’єктом майнового права інтелектуальної власності  – винаходи у складі лікарських засобів і, відповідно, об’єктом охорони є майнові права інтелектуальної власності на винаходи, різновидом яких є сертифікати додаткової охорони на лікарські засоби (зокрема, про це вказано у примітці до ч. 1 ст. 230 Угоди, про яку йдеться вище). Те ж саме стосується й засобів захисту рослин. 

3. У новому п. 571 ч. 1 ст. 4, змінах до ч. 3 ст. 397, ч.ч. 1, 11 ст. 399, ч. 1 нової ст. 4001 МК мова йде про «товари, які підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності», а в змінах до ч. 2 ст. 401 цього Кодексу – про «товари, які порушують майнові права інтелектуальної власності». Звертаємо увагу, що вищевказані товари самі по собі є речами, тобто об’єктами цивільних прав відповідно до ст. 177 ЦК. Вираз же «товари, що порушують права інтелектуальної власності» надає їм правового змісту суб’єктів права, що є недопустимим з точки зору подальшого застосування відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності. Очевидно, що підозрювати чи звинувачувати в порушенні прав інтелектуальної власності потрібно саме власника згаданих товарів. Пропонуємо відповідно доопрацювати вищевказані норми проекту.
Перший заступник керівника
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