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До № 2696 від 21.04.2015 р.

В. Ю. Пташник та інші

ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо правового забезпечення 
відкритості баз даних та прозорості реєстраційних процедур» 
(реєстр. № 2696 від 21.04.2015 р.)

У законопроекті пропонується внести до Цивільного кодексу України та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зміни, які мають забезпечити відкритість баз даних, прозорість реєстраційних процедур та створення сприятливих умов для набуття, використання і захисту прав інтелектуальної власності та торговельні марки. Як зазначено у Пояснювальній записці до проекту, його розроблено на виконання зобов‘язань України за Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС, а  також задля покращення в Україні інвестиційного клімату.

Головне управління, розглянувши законопроект, вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції. 
1. На нашу думку, назва проекту потребує уточнення щодо того, що він стосується забезпечення відкритості баз даних та реєстраційних процедур саме щодо знаків для товарів і послуг. Крім цього, слово «правового» виглядає зайвим у його назві.

2. Головне управління не підтримує доповнення частини 1 статті 494  ЦК України (у якій передбачено, що «умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом») новим реченням, згідно з яким зазначені умови мають передбачати можливість заявити заперечення проти поданих заявок на реєстрацію торговельної марки. Це пояснюється тим, що у чинній редакції частини йдеться про видачу свідоцтва, тобто про кінцевий результат процедури набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку,  а не про подачу заявок на реєстрацію, яка є початковим етапом такої процедури, яка, до того ж, не обов’язково закінчується видачею свідоцтва. Крім цього, чинна редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» передбачає подачу заперечень не лише щодо заявок на реєстрацію (стаття 10 цього Закону), а й щодо рішень за заявкою (стаття 15 цього Закону).

3. Вважаємо, що узгодження положень Закону України «Про охорону знаків для товарів і послуг» з відповідними положеннями ЦК України має розпочатися з легалізації у цьому Законі терміну «торговельна марка».

4. Положення проекту, у яких визначаються порядок та умови ведення    «бази даних» як «електронної бази даних, яка містить відомості про заявки, міжнародні реєстрації знаків згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколом до цієї угоди та про видані свідоцтва, створення та робота якої забезпечується закладом експертизи на своєму веб-сайті» (зміни до статі 1 Закону України «Про охорону знаків для товарів і послуг») мають бути узгоджені з положеннями цього Закону, які передбачають ведення Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. 

Звертаємо увагу на те, що цей Реєстр також не є закритим для публічного доступу. Згідно з частиною 2 статті 13 Закону України «Про охорону знаків для товарів і послуг» після  внесення  до Реєстру відомостей будь-яка особа має право  ознайомитися  з ними у порядку, що визначається центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної політики  у сфері інтелектуальної власності та одержати відповідно до   свого  клопотання  виписку  з  Реєстру  щодо  відомостей  про 
свідоцтво за умови сплати збору за подання цього клопотання. 
Відомості про міжнародну реєстрацію знаків теж є відкритими. Згідно з пунктом 1 статті 5ter Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, Міжнародне бюро надає будь-якій особі на її прохання і за умови сплати збору, встановленого Інструкцією, копію внесених до Міжнародного Реєстру записів відносно певного знака.  Згідно з пунктом 2 цієї ж статті Міжнародне бюро може також за оплату провести пошук на новизну за фондом міжнародних знаків. У зв‘язку з цим навряд чи є доцільним дублювати цей реєстр в Україні. 
Управління не вбачає потреби у доповненні статті 2 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» положенням про використання Установою електронного цифрового підпису, адже ці питання врегульовуються у законах України «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронні документи та електронний документообіг».
5. На нашу думку, відсутня потреба у детальному поясненні того, яке саме позначення вважається таким, що суперечить публічному порядку та загальновизнаним принципам моралі, яким пропонується  доповнити статтю 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки будь-яке відповідне пояснення буде неповним і може привести до появи додаткових проблем у застосуванні.

6. Не підтримується управлінням і доповнення частини 2 статті 6 цього Закону поясненням змісту «оманливості позначення» як підстави, з якої знак для товарів і послуг не може одержати правову охорону тим, що «воно породжує чи може породжувати у свідомості споживача, таку, що не відповідає дійсності уяву..». Річ у тому, що у під «споживачем» згідно з статтею 1 Закону України «Про захист прав споживачів» розуміється  «фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника», тобто використання цього терміну обмежує коло осіб, щодо яких позначення може вважатися обманливим. 

З приводу заміни у новій редакції абзацу 4 частини 3 цієї статті терміну «кваліфіковані зазначення походження товарів, що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»», на «географічні зазначення, що охороняються відповідно до міжнародного договору» вважаємо за доцільне звернути увагу на те, що така заміна має бути узгоджена з відповідними положеннями Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», в якому також використовується термін «кваліфіковане зазначення походження товарів». Крім цього, пропонуємо уточнити, що мається на увазі у пропозиції визнавати оманливим позначення, яке протиставлене цьому географічному позначенню.  

7. На нашу думку, виключення із частини 1 статті 9  Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» можливості визнання пріоритету попередньої заявки у разі її подання в Установу не узгоджується з статтею 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності, у підпунктах 1 та 2 пункту А) якої визначено, що будь-яка особа,  що належним чином подала заявку на патент на винахід,  корисну модель, промисловий зразок чи товарний знак   в  одній  з  країн  Союзу,  чи  правонаступник  цієї  особи користується для подання заявки в інших країнах правом пріоритету.  Підставою  для  виникнення  права  пріоритету  визнається будь-яке   подання  заявки,  що  має  силу  правильно  оформленого національного   подання   заявки   відповідно   до   національного законодавства   кожної   країни   Союзу  або  до  двосторонніх  чи багатосторонніх угод, укладених між країнами Союзу.
8. Управління не підтримує доповнення статті 10 названого Закону положеннями, які визначають початок перебігу строку подання заперечення проти міжнародної реєстрації та строк відповіді заявнику у разі міжнародної реєстрації знака, оскільки ці питання не є предметом регулювання національного законодавства.  
9. На нашу думку, способи захисту прав, якими пропонується доповнити статтю 21 цього Закону, мають бути узгодженими із статтями 42 – 50 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) від 15.04. 2004 р. (що є складовою частиною договору СОТ, ратифікованого Україною), які стосуються цивільно-правових та адміністративних процедур і засобів правового захисту. 
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
Вик.: О.А.Шевченко 
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