МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

[image: image1.png]L " YLLK

HALIOHANBHWA

TEXHIYHAI
YHIBEPCUTET




ЗАХИСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Конспект лекцій
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня

освітньо-професійної програми «Дизайн»

галузь знань 02 Культура і мистецтво

спеціальності 022 Дизайн

денної та заочної форми навчання

Луцьк 2023
УДК 347.77  (07)

         П-20
До друку 

Голова Навчально-методичної ради ФАБД_______________ О. АНДРІЙЧУК 

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій ЛНТУ  

Директор бібліотеки ______________ С.С. Бакуменко. 

Затверджено Навчально-методичною радою ФАБД ЛНТУ, 

протокол № ___ від «_____» __________ 2023 року. 

Рекомендовано до видання вченою радою факультету архітектури, будівництва та дизайну ЛНТУ, 

протокол № ___ від «_____» ____________ 2023 року. 

Голова вченої ради ФАБД _________ О. АНДРІЙЧУК
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри архітектури та дизайну ЛНТУ, протокол № ____ від «_____» _____________ 2023 року. 

Завідувач кафедри архітектури та дизайну _______________________ О.С. Пасічник

Укладач: ________________ О.В. Приступа, старший викладач кафедри архітектури та дизайну Луцького НТУ. 

Рецензент: _________________ І.Г. Абрамюк, канд. арх-ри., доцент кафедри архітектури та дизайну Луцького НТУ 

Відповідальний за випуск: _______________ О.С. Пасічник, канд. арх-ри., доцент кафедри архітектури та дизайну ЛНТУ

	П-20  


	Захист професійної діяльності. Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Дизайн» галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 022 Дизайн денної та заочної форми навчання /уклад. О.В. Приступа. – Луцьк: ЛНТУ, 2023.– 92 с.


Методичне видання складене відповідно до діючої програми курсу «Захист професійної діяльності» з метою подання основних відомостей про об’єкти промислової власності та авторського права, форми їх правової охорони та захисту, нормативно-законодавчого забезпечення, структуру патентної документації та умови міжнародних правовідносин у даній галузі. Конспект лекцій включає перелік використаних абревіатур, літературних джерел та контрольних питань після кожного тематичного розділу.

 © Приступа О.В., 2023


Зміст

	Вступ................................................................................
Тема 1. Система охорони об’єктів ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ власності........................................

Тема 2. Правова охорона винаходу (корисної моделі) в Україні..........................................
Тема 3. Промисловий зразок як об’єкт правової охорони в Україні.........................................

Тема 4. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»…..................

ТЕМА 5. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО АВТОРСЬКЕ ТА СУМІЖНІ ПРАВА» …………………
ТЕМА 6. ЛІЦЕНЗУВАННЯ І ПЕРЕДАЧА МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ..................................

ТЕМА 7 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ………………………………………………......
рекомендована література …………………

Додатки..........................................................................


	4

7
15
36
48
59
67
73
88

90




ВСТУП
Дисципліна «Захист професійної діяльності» є складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального процесу за для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Дизайн» галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 022 Дизайн денної та заочної форми навчання.
Навчальний предмет «Захист професійної діяльності» знайомить студентів з історією та формами правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, з умовами міжнародних правовідносин у галузі інтелектуальної власності, нормативно-законодавчим забезпеченням, допомагає підготуватись до індивідуальної творчої праці та проектування, оволодіти професійною термінологією. Це дозволяє орієнтуватись в патентній документації на етапі передпроектного дослідження та при постановці завдання на проектування, вести цілеспрямований пошук аналогів і прототипів дизайн-розробок, вірно класифікувати винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, обєкти авторського та суміжного права.
Охорона об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) є багатоаспектною сферою, що має безпосереднє відношення до художньо-проектної, інженерно-конструкторської діяльності, юриспруденції, економіки, торгівлі, міжнародних зв’язків тощо. Питання, пов’язані з набуттям і охороною прав на ОІВ, вимагають спеціальних знань, фахової підготовки та компетенції, а, отже, і володіння відповідною професійною термінологією.

Мета вивчення дисципліни «Захист професійної діяльності» полягає у набутті системних знань з питань охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, художні та мистецькі твори.
Завданням курсу «Захист професійної діяльності» є засвоєння студентами професійної термінології, умов надання правової охорони об’єктам промислової власності, що створюються в процесі художньо-проектної діяльності, підготовка необхідної бази правових знань для захисту власних авторських прав у галузі інтелектуальної власності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

· загальні положення чинних нормативних актів України у сфері правової охорони об’єктів інтелектуальної власності;

· умови набуття патентоспроможності ОПВ;

· умови одержання правової охорони на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, об’єкти авторського права в Україні та за кордоном;

· права й обов’язки власника патенту та авторського свідоцтва;

· умови передачі права на ОІВ;

· процедуру оскарження рішень Відомства;

· умови набуття права на ОІВ в іноземних державах;

· порядок оформлення та подання заявки;

· способи захисту права інтелектуальної та промислової власності.
Здобувач повинен уміти:

· застосовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпеченні правової охорони науково-технічних досягнень та творчих розробок;

·  складати заявки на винаходи, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, об’єкти авторського права;

· вести діловодство за заявками про набуття прав на об'єкти промислової власності;
·  складати опис винаходу, промислового зразка;

· вирішувати ситуаційні задачі, пов’язані з правовою охороною об’єктів інтелектуальної власності;

· складати перелік товарів і послуг, що призначені для маркування позначенням (товарним знаком);

· використовувати патентну інформацію та документацію при проведенні науково-дослідних, проектно-конструкторських, проектно-технологічних робіт з метою створення конкурентоспроможної продукції.

· використовувати Міжнародний класифікатор винаходів, Міжнародний класифікатор промислових зразків для пошуку патентної інформації.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Система інтелектуальної власності
Тема 1. Система правової охорони об’єктів інтелектуальної власності.
Змістовий модуль 2. Правова охорона об’єктів промислової власності.

Тема 2. Правова охорона винаходу (корисної моделі) в Україні.
Тема 3. Промисловий зразок як об’єкт правової охорони в Україні.
Тема 4. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Змістовий модуль 3. Правова охорона об’єктів інтелектуальної власності.

Тема 5. Закон України «Про авторське та суміжні права».
Змістовий модуль 4. Ліцензування об’єктів інтелектуальної власності.

Тема 6. Ліцензування і передача майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Змістовий модуль 5. Міжнародна співпраця у галузі правової охорони об’єктів інтелектуальної власності.
Тема 7. Міжнародно-правова охорона об’єктів інтелектуальної власності.
У межах курсу «Захист професійної діяльності» для здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 022 Дизайн важливим є формування системного розуміння авторського права як правового інструменту захисту результатів творчої діяльності дизайнера. 
Конспект лекцій розкриває поняття авторського права як складової інтелектуальної власності, його значення у професійній діяльності дизайнера та роль правового регулювання у сфері креативних індустрій.
Особлива увага приділяється визначенню об’єктів авторського права, до яких належать результати творчої діяльності у сфері графічного дизайну, дизайну середовища, промислового дизайну, мультимедійного дизайну, рекламної продукції, айдентики, вебдизайну, ілюстрації, фотографії, шрифтового дизайну та цифрового контенту. 

Конспект лекцій містить перелік нормативних актів у сфері охорони інтелектуальної власності, використаних абревіатур і літературних джерел, що можуть бути використані для поглибленого вивчення окремих питань.

Для проведення самоконтролю знань студентів пропонуються контрольні питання, перелік яких подано після кожного тематичного розділу.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Тема 1

СИСТЕМА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

ОБ’ЄКТІВ інтелектуальної ВЛАСНОСТІ

Лекція 1. Система правової охорони об’єктів інтелектуальної власності України 
1. Становлення патентної системи України. 
2. Завдання і функції Державної служби інтелектуальної власності України.
3. Завдання і функції Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКНОІВІ).

Становлення патентної системи України
З проголошенням в Україні курсу на створення ринкової економіки найважливішим стимулом активізації господарської діяльності стає конкуренція, направлена на включення в цей процес об’єктів промислової власності – важливого інструменту технологічного й економічного розвитку держави.

З визнанням об’єктів промислової власності як товару зростає інтерес до питання оформлення, набуття, використання та захисту права власності на них. Сьогодні ці питання набувають великого значення у комерційній, підприємницькій, виробничій і зовнішньоекономічній діяльності підприємств усіх форм власності.

Виникнення патентного права відноситься до епохи бурхливого розвитку машинного виробництва та пов’язаного з ним технічного прогресу. Різке зростання ролі технічних нововведень та сфери товарно-грошових відносин здійснили великий вплив на формування основних патентно-правових принципів. Вони відповідають потребам та інтересам торгового та промислового підприємства. Розширення патентного права, існування та дія його норм зумовлені закономірностями економіки.

Однією з основних рис виробництва є конкурентна боротьба за більш вигідні умови діяльності та збут товарів. Випуск продукції за низькими цінами – перевага в конкуренції – можливий за рахунок зниження витрат виробництва на базі підвищення продуктивності праці. У таких умовах головним фактором виступає вдосконалення техніки та технології. 

Чинне законодавство, яке діє в Україні з 1993 року, створює сприятливі умови для забезпечення правового регулювання відносин, що виникають у зв’язку зі створенням, правовою охороною, використанням та захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг та ін.).
Система правової охорони об’єктів промислової власності була закладена в Україні 27.01.92 р. постановою Кабінету Міністрів України про створення Державного патентного відомства України.

Організаційна структура системи захисту інтелектуальної власності в Україні:

· Міністерство освіти і науки;

· Державний департамент інтелектуальної власності (здійснює державну політику у сфері інтелектуальної власності);

· Український інститут промислової власності (здійснює експертизу заявок);

· Українське агентство авторських і суміжних прав (здійснює роботу, що стосується прав авторів творів літератури, музики, мистецтва тощо);

· Інститут інтелектуальної власності та права (здійснює підготовку та перепідготовку спеціалістів інтелектуальної власності: патентознавців, патентних повірених, експертів тощо);

· Державна організація «Український національний офіс  інтелектуальної власності та інновацій» (УКНОІВІ).

Завдання і функції Державної служби інтелектуальної власності України
Державне патентне Відомство створено у січні 1992 року з метою забезпечення правової охорони ОПВ, видачі охоронних документів, а також функціонування єдиної патентної системи на території України
Патентне відомство – це уповноважений орган, що забезпечує реалізацію державної політики в сфері охорони прав на об’єкти промислової власності.
Державна служба інтелектуальної власності України:

· проводить державну експертизу заявок на видачу охоронних документів, проводить їх державну реєстрацію та видачу;

· розглядає заяви фізичних та юридичних осіб про наміри патентування винаходів і промислових зразків та реєстрацію знаків у зарубіжних країнах;

· забезпечує охорону прав, що передаються за договором про передачу права власності на ОПВ та ліцензійні договори на використання ОПВ, шляхом їх державної реєстрації на території України.

· розглядає заперечення стосовно рішень щодо заявок на ОПВ та видачі охоронних документів;

· здійснює заходи щодо охорони державних інтересів України у сфері охорони ОПВ;

· надає методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань охорони на ОПВ, винахідництва та патентно-ліцензійної діяльності;

· бере участь у діяльності міжнародних організацій по охороні ОПВ;

· видає офіційний бюлетень та інші інформаційні матеріали.

Консультації із загальних питань щодо охорони та використання ОПВ фізичні та юридичні особи можуть одержати в Службі консультацій та зв’язків з громадськістю, що діє у складі Укрпатенту.

З метою доведення інформації про нормативні та методичні документи щодо охорони та використання ОПВ до громадськості, Укрпатент України постійно забезпечує ними обласні державні адміністрації, обласні ради, Товариства винахідників і раціоналізаторів України, регіональні ЦНТПЕІ, міністерства (відомства), торгові палати тощо.
Усі нормативні та методичні документи та інформаційні повідомлення Укрпатент України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», який надсилається до Республіканської науково-технічної бібліотеки та всіх регіональних центрів науково-технічної й економічної інформації.
Відомством зареєстровано 14 пошукових органів відповідно до «Положення про пошукові органи», затверджених наказом Укрпатенту від 14.12.92 р. №58. Вони мають можливість надавати фізичним і юридичним особам послуги та виконувати інформаційно-пошукові, інформаційно-аналітичні та прогнозо-аналітичні роботи, пов’язані з пошуком інформації про ОПВ, дослідженням ОПВ на відповідність патентоспроможності, виявленням порушення прав власників чинних охоронних документів, конкурентоспроможністю та вартісною оцінкою, прогнозуванням тенденцій розвитку тематичного напрямку галузі, об’єкту, а також вибором та обґрунтуванням найбільш перспективних напрямків дослідження та розробок, пов’язаних із створенням конкурентноздатної продукції.
Патентування – це досить складний процес, що потребує високої кваліфікації. В кожній державі існує свій порядок і правила складання та подання заявки на винахід, тому заявнику необхідна допомога патентного повіреного, котрий досконало знає чинні закони та прецедентне право своєї держави або регіону.

Патентні повірені – це особи, які надають громадянам, підприємствам, об’єднанням, установам і організаціям допомогу і послуги, пов’язані з охороною прав на інтелектуальну власність. Списки патентних повірених можна одержати у кожному патентному відомстві.

Відомство не надає фінансову та будь-яку іншу допомогу, оскільки це суперечить його ролі як державного виконавчого органу, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері правової охорони об’єктів промислової власності. Фахівці Відомства надають консультації лише про загальні положення нормативно-законодавчої бази у сфері промислової власності, представляють їх інтереси в Укрпатенті, судових органах, у відносинах з іншими громадянами, підприємствами, установами, організаціями.
Україна завершує інституційну реформу сфери ІВ. Зокрема, прийнято закон № 703-IX, відповідно до якого створено Національний орган інтелектуальної власності. 

З 8 листопада 2022 року, на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 року № 943-р «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності», державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) є суб’єктом, що виконує функції НОІВ. 

Основними напрямками роботи є НОІВ:

· Реєстрація прав інтелектуальної власності

· Ведення державних реєстрів у сфері інтелектуальної власності 

· Супровід діяльності колегіальних органів: Апеляційної палати, Комісії «Україна», Наглядової ради

· Міжнародне співробітництво

· Інформаційна та видавнича діяльність

· Надання послуг та консультацій в сфері ІВ

· Атестація патентних повірених (їх підготовка та ведення Реєстру)

ІР офіс планує запустити повноцінний Центр медіації. Це новий інструмент для української системи інтелектуальної власності, який працює в усіх розвинутих економіках світу. Він допоможе креатору, винахіднику і бізнесу у вирішенні спорів.

Пріоритетними напрямками роботи УКРНОІВІ є:
· новий рівень співпраці зі Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO) та фахове представлення інтересів України у WIPO;

· активізація співпраці з Офісом з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO), Європейським патентним відомством (EPO) та Офісом з патентів та торговельних марок США (USPTO), національними ІР офісами інших країн;

· розробка методичних рекомендацій щодо ІР експертизи з урахуванням досвіду EUIPO, EPO та USPTO й практики їх застосування;

· запровадження широкої цифровізації процесів надання ІР офісом публічних послуг;

· максимальне скорочення строків розгляду заявок на отримання правової охорони об’єктів ІВ та підвищення якості ІР експертизи;

· постійне підвищення кваліфікації експертів ІР офісу з метою якісного виконання функцій Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи (МПО/ОМПЕ);

· розблокування атестації патентних повірених і якісно новий підхід, де пріоритетом є фаховість;

· розробка інструментів підтримки інноваторів та бізнесу в рамках відновлення України від наслідків збройної агресії рф проти України;

· сприяння інноваційній діяльності у сфері національної безпеки та оборони в частині правової охорони ІР;

· відновлення ролі ІР офісу в активізації винахідницької діяльності, створенні та використанні об'єктів ІВ;

· запровадження ефективного діалогу з секторами науки та освіти в ІР сфері;

· сприяння розвитку креативних індустрій як складової ІР сфери;

· діяльність ІР офісу як професійної платформи для комунікації бізнесу з державними інституціями в частині удосконалення захисту прав ІВ;

· прозора і справедлива робота Апеляційної палати включно з повноваженнями щодо визнання недійсними прав ІВ;

· сприяння розвитку в Україні застосування альтернативних способів вирішення спорів у ІР сфері;

· створення Наглядової ради для дотримання транспарентності діяльності інституції;

· активна просвітницька діяльність та підвищення рівня ІР культури;

· запровадження в Україні правової охорони традиційних знань та традиційних виражень культури механізмами ІР; 

· навчання, підготовка й підвищення кваліфікації кадрів ІР сфери, у т.ч. у співпраці з Академією WIPO.

Контрольні питання

1.  Назвіть основні етапи історії становлення і розвитку правової охорони об’єктів промислової власності.

2.  Які основні етапи становлення та розвитку системи правової охорони об’єктів інтелектуальної  в Україні?

3.  Яка нормативно-законодавча база України у сфері охорони прав на об’єкти промислової власності?

4.  Яка організаційна структура системи захисту інтелектуальної власності в Україні?

5. Які завдання і функції Державної служби інтелектуальної власності України?

6.  Які завдання і функції Українського інституту промислової власності?

7.  Які завдання і функції Державної організації «Український національний офіс  інтелектуальної власності та інновацій» (УКНОІВІ)?

Лекція 2. Патентна інформація

1. Патентна документація. Офіційні видання України.

2. Довідково-інформаційні фонди й інформаційно-пошукові системи.

3. Міжнародний класифікатор винаходів, Міжнародний класифікатор промислових зразків, Міжнародний класифікатор знаків для товарів і послуг.

Патентна документація – це сукупність документів (та витягів з них), що містять зведення про результати науково-дослідних, проектно-конструкторських й ініціативних розробок, заявлених чи визнаних відкриттями, винаходами, промисловими зразками, корисними моделями, а також відомостях про охорону прав винахідників, патентовласників, власників дипломів і свідоцтв про реєстрацію ОПВ.

Патентна документація – це офіційні публікації патентних відомств, зокрема описи винаходів до авторських посвідчень і патентів, опису відкриттів, офіційні патентні бюлетені, попередні описи до заявок на відкриття і винаходи.

Зведення про видані авторські посвідчення та патенти у вигляді витягу з опису винаходів (бібліографічні дані, формула винаходу, креслення, основні дані) публікуються в патентних бюлетенях. Вони є першим повідомленням про зареєстрований винахід, промисловий зразок чи інший об’єкт промислової власності.

Публікація — це доведення офіційним шляхом до загального відома будь-якої інформації про винахід.

Офіційним виданням Відомства є бюлетень «Промислова власність», в якому набувають відображення основні етапи патентного діловодства стосовно всіх об’єктів промислової власності, що охороняються в Україні.

Через 18 місяців від дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, від дати пріоритету, Відомство публікує в офіційному бюлетені відомості про заявку, яка прийнята до розгляду, за умови, що вона не відхилена або не відкликана.

Якщо заявник вважає, що 18 місяців занадто великий строк до публікації відомостей про заявку, за його клопотанням Відомство здійснює публікацію раніше зазначеного строку.

Новий вид патентної документації – описи та інші офіційні публікації викладених заявок – характерні для країн, в яких законодавством передбачена система відстроченої експертизи. Опис винаходу викладеної заявки  виставляються в патентній бібліотеці для загального ознайомлення, що прирівнюється до публікації. Головною перевагою такої системи є прискорення інформації, оскільки викладення описів передбачається через 18 місяців із дня подачі заявки.

Покажчики, які є довідково-пошуковим апаратом до інформації, що подається в бюлетені, дозволяють здійснювати пошук за індексом МПК (систематичний покажчик) та за номером патенту (нумераційний покажчик). Річні покажчики, які видаються за матеріалами офіційного бюлетеня, дають можливість провести пошук також за іменем винахідника чи іменем (найменуванням) власника патенту. В офіційному бюлетені також публікуються законодавчі та нормативні матеріали, інструкції, тексти міжнародних договорів, матеріали конвенцій, повідомлення Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), повідомлення Європейського патентного відомства (ЄПВ) тощо.

Патентна інформація зберігається у патентних фондах, що є складовою частиною довідково-інформаційних фондів інформаційних служб.

Патентний фонд – систематизована сукупність патентних документів із довідково-пошуковим апаратом.

Патентні Відомства різних країн обмінюються описами винаходів, поповнюючи свої патентні бібліотеки.

У Всесоюзній патентно-технічній бібліотеці (ВПТБ) зосереджена патентна документація з 57 країн світу. Фонд бібліотеки складає більше 65 млн. одиниць 

Пошукові органи в Україні

Для проведення пошуку з метою визначення патентоспроможності заявлених винаходів ДСІВ зареєстровані 14 пошукових органів у різних регіонах України. Вони були створені при установах (територіальних Центрах науково-технічної та економічної інформації), що мають фонди патентної документації у відповідності до встановлених вимог. Особливо важливу роль пошукові органи відігравали в період до введення в дію Патентно-інформаційної бази для проведення експертизи заявок на винаходи по суті (ПIБ) Держпатенту України.

Міжнародна класифікація промислових зразків

(Локарнська класифікація)

Прийнята на основі Локарнської угоди 1968 р. дворівнева (клас – підклас) класифікація ОПВ. Вона призначена для класифікації під час розробки, експертизи та реєстрації об’єктів, заявлених чи визнаних як промислові зразки. На 15 січня 1999 р. учасницями Локарнської угоди є 35 країн. Крім національних відомств, МКПЗ використовують Міжнародне Бюро ВОІВ (у публікаціях стосовно промислових зразків згідно з Гаазькою угодою) та Відомство з промислових зразків Бенілюксу. Індекс МКПЗ проставляється в офіційних публікаціях, що стосуються заявок чи реєстрації промислових зразків, згідно із стандартом ВОІВ SТ.80 під кодом ІНІД (51). Вона містить 32 класи і 223 підкласи. МКПЗ складається з абеткового переліку назв зразків та переліку назв зразків за класами. Текст МКПЗ публікується ВОІВ після затвердження кожної редакції в двох автентичних версіях англійською та французькою мовами. Крім видань на паперовому носієві, ця класифікація в електронному вигляді вміщена, разом з Віденською та Ніццькою класифікаціями, на диску NIVILO CD-ROM, а також на wеb-сайті ВОІВ в Інтернеті. Використовуються також офіційні тексти МКПЗ іспанською, португальською, німецькою та італійською мовами. Український переклад МКПЗ (7-та ред.) здійснено в 2000 р.

Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків МКТП

Прийнята на основі Ніццької угоди 1957 р. класифікація товарів і послуг. Номери класів МКТП вказуються в офіційних документах і публікаціях патентних відомств, що стосуються реєстрації знаків На 15 січня 1999 р. членами Ніццької догоди були 58 країн, крім того, її застосовують ще 82 країни та три регіональні організації: Відомство з гармонізації на внутрішньому ринку (ОНІМ), ОАРІ та Відомство з товарних знаків Бенілюкс. Використання МКТП є обов’язковим також для міжнародної реєстрації знаків згідно Мадридської угоди. Відповідно до стандарту ВОІВ індекси МКТП та перелік товарів і послуг подаються за кодом ІНІД (511). Першу редакцію класифікації було представлено в 1963 р. На сьогодні є чинною 7-ма редакція (з 01.01.97 р.). МКТП-7 складається з 42 класів, у т. ч. з 34 класів для товарів та 8 класів для послуг. Текст Ніццької класифікації публікується ВОІВ після затвердження кожної редакції у двох автентичних версіях (англійською та французькою мовами). Крім видань на паперовому носієві, ця класифікація в електронному варіанті вміщена на компакт-дисках RОМАRІN, призначених для пошуку в реєстрі міжнародних знаків, а також, разом з Віденською та Локарнською класифікаціями, на диску NIVILО, а також на wеb-сайті ВОІВ в Інтернет. Український переклад МПТП здійснено Держпатентом України в 1997р. МКТП складається з абеткового переліку товарів і послуг та переліку класів. Українське видання доповнено англійсько-українським абетковим покажчиком.

Страсбурзький договір про Міжнародну патентну класифікацію

Прийнятий Страсбурзький договір стосовно Міжнародної патентної класифікації 1971 р на основі пошукової ієрархічної системи розподілу технічних понять. Він побудований за функціонально-галузевим принципом. Ієрархія структури МПК полягає в розподілі всіх галузей знань на декілька класифікаційних рівнів. Функціонально-галузевий принцип полягає в тому, що МПК містить як функціонально-орієнтовані, так і галузеві рубрики. Функціонально-орієнтовані рубрики МПК призначені для класифікації об’єктів, конструктивні та функціональні особливості яких стосуються декількох галузей застосування. Якщо ж найважливіша інформація, що розкриває суть винаходу, є така, що відноситься до галузі застосування, то об’єкт класифікується в галузевій рубриці. МПК охоплює всі галузі знань, об’єкти яких можуть мати правову охорону як винаходи так і корисні моделі. МПК призначена для уніфікованої в міжнародному масштабі класифікації патентних документів, що робить її ефективним інструментом патентних відомств та інших споживачів патентної інформації для пошуку чи визначення патентоспроможності заявленого винаходу. МПК є засобом впорядкованого зберігання патентних документів. Систематичні фонди містяться на паперових носіях та мікроформах, тематичні – на CD-ROM. Це полегшує доступ до наявної технічної і правової інформації. МПК також використовують для визначення рівня техніки в окремих галузях, на її основі отримують й обробляють статистичні дані в сфері промислової власності. Основна структура МПК складається з 8 розділів, які поділяються на класи, підкласи, групи та підгрупи. Рубрики МПК позначають буквено-цифровими індексами. Повний класифікаційний індекс складається з комбінації символів, які позначають розділ, клас, підклас, основну групу або підгрупу. Ієрархія дрібних рубрик МПК визначається за кількістю крапок перед назвою рубрики. В спеціальних галузях вжита концепція гібридних систем, що дозволяє вносити до ієрархічної системи елементи фасетної класифікації. Гібридна система передбачає, щоб патентний документ, класифікований за МПК, містить індекси рубрик МПК, які відповідають технічній суті винаходу, що розкривається в документі. Пов’язані з цими класифікаційними індексами коди індексування, які додатково характеризують елементи інформації стосовно класифікованого об’єкта, служать для відображення певних аспектів застосування об’єкта чи його характеристик, не охоплених рубриками, призначеними для класифікації об’єкта. Розрізняють зв’язані та незв’язані коди індексування.

МПК постійно переглядається спеціалістами Комітету ВОІВ з метою вдосконалення та врахування розвитку техніки. Кожні 5 років затверджується нова її редакція – текст класифікації, що буде застосовуватися для класифікації патентних документів на період до наступного перегляду. 31 січня 2000р. набула чинності 7-ма редакція МПК, яка включає 118 класів, 624 підкласи, приблизно 67 тисяч груп та підгруп. Учасниками Страсбурзької угоди є 43 держави (на 15 січня 1999 р.). МПК користуються більшість патентних відомств та усі п’ять міжнародних та регіональних організацій інтелектуальної власності (ВОІВ, ОАРІ, АRІРО, ЄПВ, ЄАПО), що публікують патентні документи. Оскільки класифікація є найважливішим пошуковим засобом, МПК спрощує пошук у фондах патентної документації різних країн, зокрема в автоматизованих базах даних. Для полегшення користування МПК публікується офіційний Покажчик ключових термінів (ПКТ). МПК і ПКТ (англійською та французькою мовами) публікуються і розповсюджуються ВОІВ на паперовому носієві. CD-ROM ІРС:СLASS, що також випускається ВОІВ, вміщує всі редакції МПК та ПКТ англійською, французькою, іспанською, німецькою, угорською та російською мовами. Крім того, на диску вміщено «Покажчик відповідності змісту рубрик МПК» всіх шести редакцій. У 1997р. Держпатент України здійснив переклад ПКТ до МПК на українську мову. У зв’язку з розвитком і поширенням сучасних інформаційних технологій, використання патентної інформації на електронних носіях, подальший перегляд спрямований на пристосування до використання як ефективного пошукового засобу також і в електронному середовищі, зокрема в Інтернет.

Контрольні питання

1.  Яка структура патентної інформації?
2. Які є види патентної документації?
3.  Назвіть джерела патентної інформації.
4. Бюлетень „Промислова власність” – офіційне видання
5. Назвіть міжнародні класифікатори для пошуку патентної інформації.
6. Яка система побудови Міжнародної класифікації ОПВ?
Тема 2
ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ) В УКРАЇНІ

Лекція 1

Винахід як об’єкт правової охорони

1. Загальні положення Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі».

2. Результати діяльності людини, які визнаються об’єктом винаходу

3. Умови патентоспроможності винаходу (корисної моделі).

Загальні положення Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»

Всі питання, пов’язані з одержанням та використанням права власності на винахід в Україні, регулюються Законом України про охорону прав на винаходи і корисні моделі від 15.12.1993 р. №3687-ХІІ.

Патент – це документ, що видається компетентним державним органом винахіднику або його правонаступнику. Патент на винахід засвідчує наявність у його власника виключного права на винахід на території даної держави.

Від цього охоронного документа одержала найменування сукупність цивільно-правових і адміністративно-правових норм, що встановлюють порядок визнання технічних досягнень винаходами, права власників на використання винаходів і умови їх правового захисту.

Патенти відіграють важливу роль у фінансовій і економічній політиці як цілих держав, так і окремих підприємств, оскільки це одна з дозволених державою монополій. Винахід, який охороняється патентом, дає можливість знизити витрати виробництва та монопольно виступити на ринку, під державною охороною. Патент дозволяє монопольно закріпити свою перевагу на всіх етапах виробництва та збуту, і, обмежуючи конкуренцію, прямо впливати на процес встановлення ціни.

Результати діяльності людини, які визнаються об’єктом винаходу

Винахід – рішення утилітарної задачі в будь-якій галузі промисловості або іншій сфері суспільно-корисної діяльності людини, що відповідає визначеним законодавством умовам надання правової охорони і визнане як винахід компетентним державним органом. Право на винахід охороняється державою та засвідчується патентом.

Патент на винахід – юридично-технічний документ, який засвідчує право власності на винахід, пріоритет винаходу, авторство творця винаходу, виключне право власника патенту на використання об’єкта, що охороняється.

Патент України на винахід діє тільки на території України. Строк дії становить 20 років від дати подання заявки до Державного патентного відомства України за умови сплати збору за підтримання його чинності.

Правова охорона надається винаходу, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. 

Будь-яке рішення задачі, що заявляється як винахід, повинно бути одним із таких об’єктів:

· продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини чи тварини);

· спосіб (процес). 

Речовина – штучно створена сукупність взаємозв’язаних інгредієнтів, індивідуальні хімічні сполуки, об’єкти генетичної інженерії, композиції та продукти ядерного перетворення.

Пристрій – машинні механізми, прилади, деталі, вузли або сукупність взаємопов’язаних деталей та вузлів.

Штам – спадково однорідні культури мікроорганізмів, що продукують корисні речовини або використовуються безпосередньо.

Спосіб – процес виконання дій над матеріальним об’єктом (об’єктами) за допомогою матеріальних об’єктів.

Законом визначено, які результати діяльності людини не визнаються винаходами. До них належать:

· відкриття, наукові теорії та математичні методи;

· методи організації та управління господарством;

· плани, умовні позначення, розклади, правила;

· методи виконання розумових операцій;

· програми для обчислювальних машин;

· результати художнього конструювання;

· топографії інтегральних мікросхем;

· сорти рослин і породи тварин тощо.
Умови патентоспроможності винаходу (корисної моделі)

Патентоспроможність – це властивість, якої набувають об’єкти господарської діяльності (продукт або спосіб) у разі відповідності умовам надання правової охорони винаходу згідно з Законом.

Закон визначає три основні вимоги, яким повинен відповідати патентоспроможний винахід:

· бути новим;

· мати винахідницький рівень;

· бути промислово придатним.

Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки, який включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до Відомства або до дати її пріоритету, якщо заявник скористається правом на пріоритет попередньої заявки на такий самий винахід. Законом встановлюється принцип світової новизни.

Під «загальнодоступними» необхідно розуміти відомості, розповсюдження яких не обмежено, наприклад, грифом «секретно» тощо. Необхідно мати на увазі, що новизну можуть порочити всі заявки, що подані до Відомства за умови більш раннього пріоритету, незважаючи на те, що ці документи не можуть бути віднесені до категорії загальнодоступних.

Розкриття суті винаходу у загальнодоступному джерелі інформації винахідником, заявником або особою, що одержала від них відповідну інформацію прямо або опосередковано протягом 12 місяців до дати подання заявки до Відомства (до дати пріоритету), не впливає на визнання винаходу новим.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для  фахівця він не випливає з рівня техніки, тобто не виявлені рішення, які мають ознаки, що збігаються з відрізняючими ознаками заявленого винаходу, або якщо такі рішення виявлені, але не підтверджена відомість впливу відрізняючих ознак заявленого винаходу на технічний результат, вказаний заявником у заявці.

Промислова придатність – це можливість використання винаходу в промисловості, сільському господарстві або в інших сферах людської діяльності. Основне значення вимоги промислової придатності полягає в можливості реалізації рішення, що заявляється, у вигляді конкретного матеріального засобу виробництва.

Контрольні питання

1.  Винахід (корисна модель) як об’єкт правової охорони в Україні.

2.  Що є об’єктом та предметом винаходу.

3.  Що таке формула винаходу? Які вимоги до неї?
4.  Чим відрізняються відносна та абсолютна патентна чистота.

5.  Які умови надання правової охорони винаходам та корисним моделям?

6.  Назвіть умови патентоспроможності винаходу.

Лекція 2. Порядок оформлення та подання заявки на винахід (корисну модель)

1.  Право на одержання патенту.

2.  Право на одержання патенту на «службовий винахід».

3.  Основні вимоги до оформлення заявки на винахід.

4.  Формула винаходу і вимоги до неї.

5.  Процедура подання та видачі патенту України на винахід.

Право на одержання патенту

Заявку на видачу патенту може подати винахідник або його спадкоємець, роботодавець або правонаступник винахідника чи роботодавця (далі – заявник). За дорученням заявника заявку може подати представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа.

Іноземні та інші особи, що проживають чи мають постійне місце проживання поза межами України, у відносинах з Відомством реалізують свої права через патентних повірених. 

Винахідником визнається фізична особа, творчою працею якої створено винахід.

Закон чітко відокремлює винахідника від інших осіб, які надавали йому лише технічну, організаційну, матеріальну та юридичну допомогу або допомогу у проведенні дослідницької роботи та виготовленні технічної документації.

Якщо у створенні винаходу брало участь декілька фізичних осіб, всі вони визнаються винахідниками, а порядок користування правами, що їм належать, визначається угодою між ними.

Право авторства є особистим немайновим правом і належить винахіднику. Воно є невідчужуваним: не передається іншим особам та охороняється безстроково, не переходить до правонаступника, на відміну від майнових прав, засвідчених патентом. Юридична особа не визнається як автор.

Право на одержання патенту на службовий винахід

Під «службовим винаходом» розуміється винахід, створений за дорученням роботодавця або у зв’язку з виконанням винахідником службових обов’язків.

Якщо заявка на винахід подана роботодавцем, йому належить право на одержання патенту за умови, що трудовим договором (контрактом) між винахідником та роботодавцем не передбачено інше. Договір, який укладається між винахідником та роботодавцем, може бути типовим (однаковим, наприклад, для всього інженерного складу) або індивідуальним – для окремих винахідників, що мають високий творчий потенціал.

Роботодавець може скористатися правом на подання заявки лише протягом чотирьох місяців від дати одержання письмового повідомлення від винахідника про створений винахід. Якщо роботодавець не подає заявку до Відомства у визначений Законом строк, право на одержання патенту переходить до винахідника.

Основні вимоги до оформлення заявки на винахід

Заявка на винахід – це сукупність документів, необхідних для видачі патенту. Заявка повинна стосуватися одного або групи винаходів, що пов’язані єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності винаходу).

Заявка складається українською мовою за встановленою формою та повинна містити:

· заяву про видачу патенту на винахід;

· опис винаходу;

· формулу винаходу;

· креслення або інші матеріали, якщо вони потрібні для розуміння суті винаходу.

Опис винаходу повинен викладатись настільки чітко і повно з усіма технічними деталями та підтверджувати обсяг правової охорони, визначений формулою винаходу, щоб фахівець у відповідній галузі міг його здійснити.

Опис винаходу обов’язково повинен містити індекс Міжнародної патентної класифікації (далі – МПК), назву винаходу та наступні розділи:

· галузь техніки, до якої належить винахід;

· рівень техніки, тобто характеристику аналогів і прототипу, а також критику прототипу;

· суть винаходу;

· перелік рисунків, креслень, таблиць, якщо на них є посилання в описі.

Формула винаходу і вимоги до неї
Формула винаходу – це стисла словесна характеристика технічної суті винаходу. Формула повинна виражати суть винаходу та базуватися на описі, тобто характеризувати його тими ж поняттями, що містить опис винаходу.

Формула повинна містити сукупність суттєвих ознак винаходу, які достатні для досягнення зазначеного заявником технічного результату. Вони є єдиним критерієм визначення обсягу правової охорони винаходу, оскільки за нею встановлюється факт використання винаходу.

Ознаки винаходу, що викладені у формулі, повинні забезпечити можливість їх однозначного розуміння фахівцем на основі відомого рівня техніки, смислового вмісту понять, якими ці ознаки охарактеризовані.

Креслення або інші ілюстративні матеріали, якщо вони потрібні для розуміння суті винаходу, необхідно подавати у вигляді графічних зображень (креслень, графіків, схем, діаграм, осцилограм, рисунків тощо), фотографій, таблиць.

Рисунки подають у тому випадку, якщо неможливо проілюструвати опис винаходу кресленнями чи схемами.

Фотографії подають як додаток до інших видів графічних матеріалів.

На кожному аркуші ілюстративних матеріалів у правому верхньому куті наводиться назва винаходу, а у правому нижньому куті – прізвище (прізвища) та ініціали винахідника (винахідників).
Процедура подання та видачі патенту України на винахід

За подання заявки та видачу патенту, підтримання його чинності, продовження строку дії патенту тощо сплачуються збори. Порядок, розміри, строки їх сплати, а також підстави для звільнення від сплати зборів, зменшення його розміру або повернення збору визначаються Положенням про порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем та знаки для товарів і послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 10.94 р. № 701.
За подання заявки на один винахід сплачується збір у розмірі 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а для іноземних осіб – 100 доларів США.

Оригінал документа про сплату збору надсилається до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Якщо документ про сплату збору не надійде у зазначений термін, заявка вважається відкликаною.
Дата подання заявки встановлюється за датою одержання Відомством матеріалів заявки, що викладаються українською мовою та мають містити принаймні:

· клопотання про видачу патенту довільної форми;

· відомості про заявника та його адресу;

· опис винаходу.

Після встановлення дати подання заявки заявнику надсилається повідомлення, в якому вказується дата подання заявки та її реєстраційний номер.

Якщо в матеріалах заявки виявлено недоліки, зокрема, відсутні креслення, на які є посилання в описі винаходу, заявнику надається два місяці (від дати одержання заявником повідомлення Відомства) на їх виправлення, а датою подання заявки буде вважатись дата одержання Відомством останніх виправлених матеріалів. У іншому випадку – заявка вважається неподаною.

Пріоритет – це першість у поданні заявки, що встановлюється за датою подання до Відомства правильно оформленої заявки.

Якщо заявка на видачу патенту на такий же винахід була подана спочатку до патентного відомства однієї з держав-учасниць Паризької конвенції з охорони промислової власності, заявник має право скористатись правом конвенційного пріоритету. Це означає, що протягом 12-ти місяців від дати подання заявки заявник може подати заявку в Україні, зазначивши у заяві, що має намір скористатись правом конвенційного пріоритету, вказавши дату подання та реєстраційний номер попередньої заявки, державу, в якій вона була подана. Заяву необхідно надіслати протягом 3-х місяців від дати подання заявки до Відомства. У цей же термін подається завірена копія заявки, за якою встановлюється пріоритет, та її переклад на українську мову.

Попередня заявка – це заявка, яка була подана до Відомства чи до патентного відомства будь-якої держави-учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності, за якою заявляється пріоритет.

Якщо винахід створено роздільною творчою працею декількох винахідників незалежно один від одного, право на одержання патенту має той заявник, заявка якого подана до Відомства з більш ранньою датою пріоритету.

Експертиза заявки на винахід проводиться Відомством відповідно до Закону та встановлених на його основі правил.

В Україні установлена система «відстроченої» експертизи розгляду заявок на видачу патентів на винаходи. Її суть полягає в тому, що діловодство за заявкою складається з двох етапів:
· експертизи за формальними ознаками, що закінчується публікацією відомостей про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду, в офіційному бюлетені Відомства «Промислова власність»;
· експертизи заявленого винаходу по суті.

Експертизу заявки на винахід за формальними ознаками називають попередньою. Вона проводиться без спеціального клопотання заявника протягом двох місяців від дати подання заявки до Відомства.

У ході проведення такої експертизи перевіряється наявність необхідних документів та дотримання встановлених вимог до їх оформлення. Розглядається питання щодо відповідності заявленого об’єкта пп. 1, 2 ст. 5 Закону умовам надання правової охорони.

Якщо матеріали заявки оформлені з порушенням вимог Закону, заявнику надсилається повідомлення про виявлені недоліки. Протягом двох місяців від дати одержання повідомлення він повинен виправити наявні або подати відсутні документи (до дати прийняття рішення про видачу патенту або рішення про відхилення заявки).

Заявник має право вносити до заявки виправлення та уточнення протягом року від дати подання заявки, тобто за шість місяців до дати публікації відомостей про заявку, яка прийнята до розгляду, в офіційному бюлетені.

На етапі експертизи за формальними ознаками заявка може бути відхилена за таких причин:

· винахід не відповідає умовам надання правової охорони;

· якщо заявник не дасть відповідь на запит експертизи за формальними ознаками у встановлений Законом строк (два місяці від дати одержання заявником повідомлення Відомства);

· якщо матеріали, надіслані заявником у відповідь на запит Відомства, не містять необхідних виправлень та уточнень;

· якщо додаткові або виправлені матеріали, а також вмотивоване клопотання про продовження строку відповіді, надійдуть пізніше двох місяців від дати одержання заявником повідомлення Відомства;

· якщо прийнято рішення про можливість проведення експертизи по суті, а клопотання щодо її проведення не подано протягом трьох років від дати подання заявки.

Якщо Відомство приймає рішення про відхилення заявки, повідомлення про це надсилається заявнику.

При незгоді з таким рішенням протягом трьох місяців від дати його одержання заявник має право подати вмотивоване заперечення до Апеляційної ради Відомства.
Якщо заявка на винахід пройшла експертизу за формальними ознаками, заявнику надсилається повідомлення про можливість проведення експертизи заявки на винахід по суті.

Зацікавлена особа за клопотанням, що подається до Відомства, може ознайомитись з матеріалами заявки відповідно до Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на винаходи (корисні моделі) та відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів України на винаходи і Державного реєстру патентів України на корисні моделі, затвердженої наказом Державного патентного відомства України від 09.03.1995 р. № 45.

У будь-який час до дати одержання рішення про видачу патенту заявник має право відкликати заявку. Діловодство за такою заявкою припиняється та всі матеріали передаються до архіву.

За клопотанням заявника або будь-якої зацікавленої особи проводиться експертиза заявки по суті. Заявник може подати таке клопотання протягом трьох років від дати подання заявки до Відомства. Будь-яка зацікавлена особа може подати клопотання про проведення експертизи по суті після публікації відомостей про заявку, яка прийнята до розгляду, в офіційному бюлетені, але не пізніше трьох років від дати її подання. До клопотання додається документ про сплату збору за проведення експертизи по суті.

Етапи експертизи заявки по суті:

· перевірка формули винаходу;

· перевірка винаходу на відповідність умовам патентоспроможності.

Якщо за результатами експертизи буде встановлено, що заявлений винахід відповідає умовам патентоспроможності, Відомство виносить рішення про видачу патенту, яке надсилається заявнику.

На цій підставі та за наявності документа про сплату збору Відомство публікує в офіційному бюлетені відомості про видачу патенту.

Якщо документ про сплату збору за видачу патенту не надійшов до Відомства у встановлений Законом строк, заявка вважається відкликаною.

Якщо заявник не згодний з рішенням Відомства стосовно заявки, він може його оскаржити, подавши вмотивоване заперечення до Апеляційної ради.

Апеляція подається протягом трьох місяців від дати одержання рішення Відомства стосовно заявки або копій матеріалів, на які є посилання у рішенні. Вона має бути розглянута Апеляційною радою протягом чотирьох місяців від дати його надходження.

Рішення Апеляційної ради може бути оскаржене заявником у судовому порядку протягом шести місяців від дати його одержання.

В офіційному бюлетені в розділі «Публікація відомостей про заявки, які прийняті до розгляду» подаються бібліографічні дані про заявки на винаходи, а в розділі «Публікація відомостей про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)» – бібліографічні дані та формула винаходу. Інформація у цих розділах упорядкована за індексами МПК.

У розділі «Сповіщення» публікується інформація про всі юридично значимі дії стосовно винаходів, зокрема, припинення строку дії патенту, зміну повного імені (найменування) власника патенту, виправлення очевидних помилок, відомості про передачу права власності на винахід та ліцензійні договори тощо.

Тимчасова правова охорона

Від дати публікації відомостей про заявку, яка прийнята до розгляду, заявнику надається тимчасова правова охорона. Публікація відомостей про заявку є своєрідною рекламою для заявника, яка дає можливість з’ясувати питання стосовно зацікавленості інших осіб у створеному винаході.

Відповідно до ст. 18 Закону заявник може скористатись правом на одержання компенсації за завдані йому збитки від особи, яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення із зазначенням номера заявки, що використовує винахід без дозволу заявника, відомості про який опубліковані.

Дія тимчасової правової охорони припиняється від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід.

Тимчасова правова охорона вважається такою, що не настала, якщо прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід, можливості оскарження якого вичерпані.

Від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про заявку на винахід, яка прийнята до розгляду, будь-яка особа, ознайомившись з матеріалами заявки, може подати клопотання про проведення експертизи заявки по суті з метою оспорювання видачі патенту або вирішення питання щодо придбання права власності на винахід чи укладення ліцензійного договору.

Державна реєстрація патенту на винахід здійснюється одночасно з публікацією відомостей про його видачу. До Державного реєстру патентів України на винаходи, який є офіційним документом, призначеним для реєстрації патентів на винаходи та всіх змін їх правового статусу, заносяться відомості про патент.

Після публікації відомостей про видачу патенту будь-яка особа має право ознайомитись з відомостями, що занесені до державного реєстру патентів України на винаходи відповідно до Інструкції.
Патент містить патентну грамоту та опис на винахід з формулою. У патенті подаються бібліографічні дані, зокрема, номер та дата подання заявки, дата пріоритету, якщо він заявлявся, ім’я винахідника та ім’я (найменування) власника патенту, опис винаходу з формулою та необхідні ілюстративні матеріали. Вимоги патентного законодавства щодо повноти розкриття винаходу зумовлюють деталізацію інформації. Ступінь повноти опису повинен дозволяти проведення технологічної або конструктивної розробки об’єкта винаходу чи безпосередньо його використання.

Патент видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання патенту мають декілька осіб, їм видається один патент на ім’я особи, яка зазначена у заяві.

Про факт виникнення прав, що випливають з патенту на винахід, свідчить публікація відомостей про видачу патенту в офіційному бюлетені. Одночасно здійснюється його реєстрація. Дата публікації є датою, з якої діють права власника, що випливають з патенту. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, тобто за нею встановлюється факт використання чи невикористання винаходу.

Контрольні питання

1. Право на одержання патенту. Право авторства.

2. Що таке «службовий винахід»? Право на одержання патенту на «службовий винахід».

3. Які основні вимоги до оформлення заявки на винахід (корисну модель). Структурні розділи заявки.

4. Який порядок оформлення та подання заявки на винахід.

5. Назвіть вимоги до опису винаходу.

6. Формула винаходу й вимоги до неї.

7. Яка процедура подання заявки на одержання патенту України на винахід.

8. Що таке пріоритет винаходу?
9. Що таке тимчасова правова охорона?

10. Яка система експертизи заявки на винахід в Україні?
11. У чому суть експертизи заявки на винахід за формальними ознаками?
12. Основні етапи експертизи заявки на винахід по суті.

13. Як визначити об’єм надання правової охорони винаходу (корисній моделі)? 

Лекція 3. Права та обов’язки власника патенту на винахід

1. Припинення дії патенту та визнання його недійсним.

2. Права власника патенту на винахід. Обмеження прав.
3. Обов’язки власника патенту.

4. Передача права на використання винаходу, ліцензійний договір.

5. Види ліцензій, примусове ліцензування.

6. Захист прав на винахід.
7. Оскарження рішень патентного Відомства.

Припинення дії патенту та визнання його недійсним

За заявою власник патенту в будь-який час може відмовитись від нього повністю або частково. Відмова набуває чинності від дати публікації відомостей в офіційному бюлетені.

Дія патенту на винахід припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності, зокрема з першого дня року, за який збір не сплачено.

Патент може бути визнаний недійсним повністю або частково, якщо:

· запатентований винахід не відповідає умовам патентоспроможності;

· у формулі винаходу присутні ознаки, яких не було у заявці;

· порушені вимоги п.2 ст.32 Закону, тобто в орган іноземної держави заявку подано раніше, ніж до Відомства.

Заперечення до Апеляційної ради проти видачі патенту може подати будь-яка особа протягом шести місяців від дати публікації відомостей про його видачу. Заперечення має бути розглянуто протягом шести місяців від дати його подання.

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту в офіційному бюлетені.
Права власника патенту на винахід

Власнику патенту України на винахід належить:

· виключне право на використання винаходу;

· право забороняти іншим особам використовувати винахід без дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається порушенням прав власника патенту згідно з законом;

· право опублікувати в офіційному бюлетені Відомства «Промислова власність» заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання винаходу та право на відкликання цієї заяви;

· право порушувати судові справи проти несанкціонованого використання винаходу та вимагати від порушника відшкодування заподіяних збитків.

Права, що випливають з патенту на винахід, діють від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту.
Збереження дії прав на виданий патент залежить від своєчасної сплати щорічного збору за підтримання його чинності.

Право власності на винахід, що засвідчується патентом, надає його власнику повноваження, подібні до тих, що і право власності на будь-який об’єкт, який чинним законодавством визнаний товаром. Тому право власності на винахід може бути об’єктом будь-яких цивільних правочинів.

Зокрема, у власника патенту є можливість обрати будь-яку форму підприємницької діяльності щодо організації використання свого винаходу:

· розпочати власне виробництво продукту, який виготовлено із застосуванням запатентованого винаходу (далі – продукт), та його збут;

· внести право власності на запатентований винахід чи право на його використання як свій внесок в статутний фонд підприємства, що створюється або вже діє, тобто використати зазначені права як інвестицію;

· передати свої права на винахід та інше.
Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом за умови, що таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Виключне право на ОПВ – це монопольне право, що діє від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту. Воно надається власнику об’єкта та полягає в гарантованій можливості використовувати і розпоряджатися об’єктом, якому надана правова охорона, за своїм розсудом, а також забороняти іншим особам використовувати цей об’єкт без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з чинним законодавством порушенням прав власника. Право розпорядження об’єктом включає можливість передавати право власності третій особі повністю або частково, а також видавати дозвіл на використання об’єкта (ліцензію).

Використанням винаходу визнаються такі дії:

· виготовлення – виробництво для комерційних цілей продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу, навіть якщо цей продукт тимчасово не реалізується (наприклад, накопичується з метою подальшого продажу);

· застосування способу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей спосіб, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту;

· пропонування для продажу – введення в господарський оборот, застосування або ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється патентом;

· застосування – всі випадки використання продукту на виробництві для комерційних цілей;

· ввезення – імпортування на територію України продукту, навіть якщо ввезений продукт не призначений для використання в Україні;

· зберігання – накопичування продукту з метою подальшого введення в господарський оборот;

· пропонування для продажу – рекламування продукту;

· продаж – комерційна діяльність з метою реалізації продукту тощо.

Всі зазначені вище дії стосовно використання запатентованого винаходу можуть здійснювати лише власники патенту. Жодна особа без дозволу не має права вводити в господарський оборот продукт, який виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, а також застосовувати спосіб, що охороняється патентом на винахід.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.
Спосіб, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.
Власник зберігає виключне право на використання винаходу тільки на період дії патенту та за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.

Жодна із наступних дій законом не визнається порушенням виключного права власника патенту на винахід:

· використання або продаж запатентованого продукту після того, як цей продукт був раніше введений в господарський оборот самим власником або з його дозволу;

· використання винаходу з дозволу Уряду в інтересах суспільства та національної безпеки на підставі примусової ліцензії;

· використання винаходу на правах попереднього користування;

· використання винаходу для задоволення власних потреб без комерційної мети;

· разове виготовлення ліків в аптеках за рецептом лікаря;

· використання винаходу виключно для потреб транспортного засобу іноземної держави, коли цей засіб опинився в повітряному просторі, водах чи на території України випадково чи тимчасово;

· використання винаходу з науковою метою або в порядку експерименту;

· використання винаходу за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо).

Право попереднього користування – це добросовісне використання заявленого винаходу або здійснення значних і серйозних приготувань для такого використання, яке відбулося за умови, що особа здійснила ці дії самостійно (без допомоги винахідника) та до дати подання заявки до Відомства чи до дати заявленого пріоритету. Таке право може передаватись тільки з підприємством чи діловою практикою, в яких було використано заявлений винахід чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.
Обмеження прав власника

Права власника патенту можуть бути обмежені, якщо:

· формулу винаходу переглянуто в зв’язку з наявністю в ній ознак, яких не було в поданій заявці на видачу патенту;

· у власника патенту виникне необхідність одержати дозвіл на використання винаходу, який належить власнику раніше виданого патенту, якщо його винахід призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав власника раніше виданого патенту;

· винахід не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу було припинено без поважних причин. У цьому випадку власник патенту повинен укласти ліцензійний договір з будь-якою особою, яка має бажання і виявить готовність використовувати такий винахід;
· суспільні інтереси та інтереси національної безпеки вимагатимуть використання винаходу без згоди власника.
Обов’язки власника патенту

Власник повинен добросовісно користуватись виключним правом, що випливає з патенту.

Добросовісне користування розуміється як таке, що не завдає шкоди іншим фізичним і юридичним особам, навколишньому середовищу, інтересам суспільства та національній безпеці тощо.

Якщо винахід не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу було припинено, він зобов’язаний дати дозвіл (ліцензію) на використання винаходу будь-якій особі, яка має бажання та виявила готовність використовувати винахід. У разі відмови власника від укладення договору ця особа має право звернутися до суду (арбітражного) із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу.

При вирішенні цього питання арбітражний суд може взяти до уваги подані власником патенту докази того, що винахід не використовувався з поважних причин.
Винахід, патент на який належить кільком особам (співвласникам), є їх спільною власністю. Частки кожного із співвласників визначаються угодою між ними, а за її відсутності визнаються рівними.

У разі відсутності угоди  між співвласниками щодо визначення їх взаємовідносин при використанні винаходу, кожен має право:

· особисто використовувати винахід за своїм розсудом;

· самостійно порушувати судові справи проти порушників патенту.

Жоден із співвласників не має права без згоди решти власників патенту:

· надавати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу іншій особі;

· передавати право власності на винахід.

Винахід може бути відчуженим у будь-який спосіб: продажем, даруванням, обміном тощо. 
Правовою формою передачі права власності на винахід є договір про передачу права власності на винахід, який означає передачу власником прав, що випливають з патенту будь-якій фізичній або юридичній особі, яка стає правонаступником власника патенту.

Передача права на використання винаходу, ліцензійний договір

Право на використання винаходу може бути передано у повному обсязі або частково шляхом видачі дозволу (ліцензії) на його використання. Правовою формою видачі ліцензії є ліцензійний договір.

Ліцензійний договір є угодою, за якою сторона, що володіє виключним правом на використання винаходу (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл (ліцензію) на використання винаходу, а ліцензіат зобов’язується сплачувати ліцензіару платежі та здійснювати інші дії, передбачені договором.

Предметом ліцензійного договору є право на використання запатентованого винаходу разом з іншими правами інтелектуальної власності, що передаються за ліцензійним договором.

З юридичної точки зору, предмет договору є основою для визначення обсягу прав ліцензіата, встановлення правових меж, в яких він може використовувати одержані за договором права, а також підставою для виплати ліцензійної винагороди ліцензіару.

Законодавством визначені обов’язкові умови та реквізити ліцензійного договору. В ньому повинні бути зазначені:

· сторони договору: повне найменування та юридична адреса – для юридичної особи; прізвище, ім’я, по-батькові та адреса – для фізичної особи;

· номер патенту;

· назва винаходу;

· предмет договору;

· обсяг прав, що передаються;

· права та обов’язки сторін;

· вид ліцензії;

· територія дії ліцензійного договору;

· строк дії ліцензійного договору; 
· підписи сторін;

· дата укладання договору.

Умови ліцензійного договору, що не відповідають чинному законодавству, визнаються недійсними.
Ліцензійний договір вважається дійсним, якщо він складений у письмовій формі та підписаний сторонами договору.

Реєстрація ліцензійних договорів здійснюється відповідно до Інструкції, яка регламентує порядок розгляду та реєстрації документів, які подаються до управління патентування та ліцензування Відомства для реєстрації ліцензійного договору, та містить загальні вимоги до їх оформлення, а також порядок внесення змін до діючого ліцензійного договору та дострокове припинення його дії.
Запис про реєстрацію ліцензійного договору вноситься до Реєстру, про що публікуються відомості в офіційному бюлетені.
Ліцензійний договір – це договір, особливість якого полягає в тому, що права на використання запатентованого винаходу, що передаються, обмежені строком дії, територією, на якій вони діють, та обсягом прав, що охороняються.

Ліцензійний договір – це сукупність прав і обов’язків сторін та порядок їх виконання і тому до нього, як до одного із різновидів двосторонніх угод у цивільному праві, застосовуються правила, встановлені для угод у главі 3 розділу І Цивільного кодексу України. Ліцензійний договір – це єдиний документ, який регулює права та обов’язки сторін щодо використання запатентованого винаходу, їх взаємні розрахунки та матеріальну відповідальність.
При укладанні ліцензійного договору сторонам необхідно намагатися якомога ширше відображати правові, технічні та економічні умови з урахуванням специфіки та терміну дії договору, базуючись на взаємних інтересах.

Укласти ліцензійний договір на використання запатентованого винаходу можна від початку дії виключних прав, тобто від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід, але в межах строку його дії.

Ліцензійні договори розрізняються за обсягом прав, що передаються, на:

· виключні;

· невиключні.

За виключною ліцензією власник виключних прав (ліцензіар) надає дозвіл на використання запатентованого винаходу іншій особі (ліцензіату) в певному обсязі, на визначеній території, на обумовлений строк, залишаючи за собою право використовувати свій винахід лише у частині, що не передається за ліцензійним договором. При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання цього винаходу іншим особам на тій же території в обсязі наданих ліцензіату прав.

Право на використання винаходу на території дії договору належить виключно ліцензіату (власнику виключної ліцензії), який отримує право на видачу субліцензій.

Права ліцензіата на використання винаходу, які він одержав за виключною ліцензією, можуть бути обмеженими ліцензіаром стосовно:

· строку дії договору, який може бути меншим, ніж строк дії патенту;

· території дії договору, яка може обмежуватись конкретним підприємством, областю тощо;

· виду використання (тільки виробництво або тільки продаж тощо).
При обмеженні прав ліцензіата повинні враховуватись вимоги статті 4 Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» від 03.03.98 р. № 154/98-ВР, зокрема, про недопустимість нав’язування ліцензіаром таких умов договору або додаткових умов, які ставлять ліцензіата (ліцензіатів) у нерівне становище, у тому числі нав’язування товару, непотрібного ліцензіату.
Ліцензійний договір про надання ліцензіатом (власником виключної ліцензії) права на використання винаходу іншій особі у ліцензійній практиці називають субліцензійним договором.

Економічна суть надання субліцензії полягає у тому, що за допомогою субліцензіата (субліцензіатів) ліцензіат має можливість задовольнити попит на продукцію, виготовлену з застосуванням запатентованого винаходу на території дії договору, якщо він не в змозі задовольнити таку потребу сам.

Тільки ліцензіат, який одержав виключні права на використання винаходу, має право на видачу субліцензій. Обсяг прав, які надаються за субліцензійним договором, визначається обсягом прав, які одержав ліцензіат за виключною ліцензією, і не може перевищувати їх.

Невиключна ліцензія. За невиключною ліцензією власник виключних прав (ліцензіар) надає іншій особі (ліцензіату) дозвіл на використання винаходу, зберігаючи за собою право на використання цього винаходу, включаючи право видачі ліцензій іншим особам. У цьому випадку ліцензіаром може бути як власник патенту, так і власник виключної ліцензії.

Ліцензіат, який одержав невиключну ліцензію, використовує винахід в умовах можливої конкуренції з самим ліцензіаром та іншими ліцензіатами. Невиключні ліцензії, як правило, надаються на виробництво товарів масового попиту для його повного задоволення та одержання максимально можливого прибутку.
Вибір виду ліцензії залежить від попиту ринку продукції, виготовленої із застосуванням запатентованого винаходу.

Виключні ліцензії краще надавати у тих випадках, коли такий ринок невеликий та винахід має обмежену сферу використання.

Невиключні ліцензії надаються, як правило, у тих випадках, коли є постійний попит на продукцію, виготовлену із застосуванням запатентованого винаходу, а наявність декількох ліцензіатів не буде перешкоджати її реалізації.
На підставі одного патенту може бути видано:

· декілька виключних ліцензій за умови, що не будуть співпадати території дії виключних прав, наданих за цими ліцензіями, та такі права не будуть взаємно перетинатися (будуть відрізнятися за обсягом прав);

· необмежену кількість невиключних ліцензій.

Законодавство передбачає можливість видачі «відкритої» ліцензії. Якщо власник патенту на винахід зацікавлений у зниженні розміру збору за підтримання чинності патенту, державою надається можливість зробити офіційну заяву до Відомства про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу. За таких умов власник одержує від держави пільги по сплаті щорічного збору за підтримання чинності патенту, розмір якого знижується на 50%. У власника патенту також є право відкликати свою заяву.

Порядок надання «відкритої» ліцензії визначено «Інструкцією про розгляд та публікацію заяви власника патенту України про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі)», зареєстрованою Міністерством юстиції України 22.11.95 № 419/955, опублікованою в офіційному бюлетені Відомства «Промислова власність», № 4, 1995 р.
Примусове ліцензування. Права власності на винахід, що засвідчуються патентом, можуть бути обмежені на підставі примусової ліцензії, порядок надання якої визначений законодавством і реалізується двома шляхами: в адміністративному та судовому порядку.

Адміністративний порядок застосовується, якщо цього вимагають суспільні інтереси та інтереси національної безпеки. У такому разі Кабінет Міністрів України має право на відчуження прав на використання винаходу будь-якій юридичній особі без згоди власника на умовах невиключної ліцензії. Таким чином, винахід може використовуватись тільки в обсязі, визначеному рішенням Кабінету Міністрів України, в якому вказуються розмір компенсації, що сплачується власникові, порядок її сплати, а також орган, який здійснюватиме контроль за використанням винаходу.

У судовому порядку примусову ліцензію може бути видано за заявою заінтересованої особи, направленою до судових органів, якщо власник патенту або його правонаступник не використовував або недостатньо використовував винахід на території України впродовж трьох років після видачі патенту або його використання було припинено більш ніж на три роки. Проте суд (арбітражний суд) може винести це рішення тільки за таких умов:

· власник патенту не зможе довести, що факт невикористання винаходу був зумовлений поважними причинами;

· заінтересована особа доведе, що вона не змогла на прийнятних умовах укласти ліцензійний договір на використання винаходу з власником патенту.

У законі передбачена можливість видачі примусової ліцензії на залежні винаходи, які не можуть використовуватись без порушення прав власників патентів на залежні винаходи.

Обсяг використання винаходу, строк дії, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту зазначаються в рішенні судового органу. В усіх випадках власник примусової ліцензії не має виключного права на використання винаходу та видачу субліцензій.
Захист прав на винаходи

Конституція України гарантує право кожного громадянина на захист інтелектуальної власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності (стаття 54). Стосовно винаходів і корисних моделей, які є об’єктами інтелектуальної власності, слід зазначити, що будь-яке посягання на права власника патенту, передбачене статтею 23 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством України.

Таким порушенням визнаються дії з боку будь-якої особи щодо:

· виготовлення, пропонування для продажу, введення в господарський оборот, застосування або ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, що охороняється патентом;

· застосування способу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей спосіб, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту;

· пропонування для продажу, введення в господарський оборот, застосування або ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється патентом.

На вимогу власника патенту чи відповідної ліцензії порушення повинно бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. 

Правильна кваліфікація порушення прав власника має першочергове значення для захисту його майнових інтересів.
Термін «попереднє користування» має чіткий юридичний зміст: винятком з патентної монополії є використання винаходу особою, яка добросовісно та самостійно його запровадила або зробила для цього необхідні приготування (підготувала виробництво). Мова йде про виробника, який сам дійшов до цього винаходу, не знаючи про подану заявку, та вклав в його реалізацію значні кошти. Застосування поняття “попереднє користування” щодо виготовлення дослідних зразків або дослідних партій є некоректним. Розробника технічної документації майже неможливо притягти до відповідальності, якщо не доведена його співучасть у виготовленні продукту, в якому використано чужий винахід. Причому продукт визнається виготовленим у тому випадку, коли він матеріалізований у реальному об’єкті господарської діяльності, наприклад, пристрої, а не в науково-технічній документації. Таким чином, до відповідальності слід притягувати виробника контрафактної продукції, яка виготовляється на підставі переданої йому технічної документації.
Не можна притягувати до відповідальності осіб, які використовують чужий винахід у випадках, чітко обумовлених чинним законодавством (пункт 2 ст. 25 Закону).
Не вважаються порушенням прав власника дії, які підпадають під так звану доктрину «вичерпання прав», що встановлено в пункті 3 вищезазначеної статті. Тобто, якщо особа добросовісно придбала виріб (виготовлений за згодою власника прав), в якому використано винахід, що охороняється, власник патенту не має права вимагати від покупця сплати додаткових коштів чи забороняти йому використовувати куплений виріб на власний розсуд. Наприклад, придбаний у магазині млин для кави, що захищений патентом на винахід, не надає власнику патенту права вимагати від кожного покупця сплати “роялті” за кожну склянку намеленої кави. Це також стосується верстатів, інструментів та інших засобів виробництва.

Відповідальність за порушення прав
Законодавством України встановлено відповідальність за порушення прав власника патенту. Відповідно до статті 30 Закону спори, пов’язані з його застосуванням, вирішуються арбітражним або третейським судом у порядку, встановленому чинним законодавством України. Суди, відповідно до їх компетенції, розглядають спори про авторство на винахід чи корисну модель, встановлення власника патенту, порушення майнових прав власника патенту, укладання та виконання ліцензійних договорів, право попереднього користування, винагороду винахіднику (автору), компенсації.

Чинним Кримінальним кодексом України (далі – ККУ) передбачена кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

Зокрема, статтею 136 ККУ («Порушення авторських прав») встановлено, що випуск під своїм ім’ям або інше привласнення авторства на чужий твір науки, літератури та мистецтва, незаконне відтворення або розповсюдження такого твору караються виправними роботами на строк до двох років або штрафом у розмірі від п’ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Статтею 137 ККУ «Порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності» встановлено, що привласнення авторства на чужі відкриття, винахід, корисну модель, промисловий зразок чи раціоналізаторську пропозицію або розголошення без згоди автора змісту винаходу, корисної моделі чи промислового зразка до їх офіційної публікації карається виправними роботами на строк до двох років або штрафом до тридцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності відповідно до цієї статті є злочином, якщо воно вчинено зумисне.

У ринкових відносинах головним чинником виступає економічна доцільність будь-яких дій, в тому числі щодо захисту прав. Ринок послуг у цій сфері в Україні тільки починає формуватися. Економічна криза не сприяє виникненню нових форм бізнесу, але деякі юридичні фірми вже мають досвід щодо захисту інтересів власників прав на об’єкти інтелектуальної власності в суді. Перелік юридичних фірм, які надають такі види послуг, наведений у довідниках, що видаються в обласних містах України.
Позовна заява на захист прав власника складається згідно з Цивільним процесуальним кодексом України (для фізичних осіб) або Арбітражним процесуальним кодексом України для юридичних осіб (фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи).

Якщо порушення прав носить кримінальний характер, заява подається до правоохоронного органу, який має повноваження на припинення та розслідування цього злочину. На сьогодні таким органом є прокуратура. Але кримінальні справи з питань порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності для України на сьогодні є дуже рідкісним явищем.

Слід зазначити, що Цивільним процесуальним кодексом України (далі – ЦПК), статтями 35-39, встановлено норми щодо підстав, способів забезпечення доказів, заяв, порядок розгляду заяв про забезпечення доказів, оскарження ухвали про забезпечення доказів (порядок забезпечення позову в арбітражному процесі встановлено статтями 66-68 Арбітражного процесуального кодексу України).

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 218 ЦПК суд, приймаючи рішення у випадках присудження винагороди за використання творів у галузі науки, літератури і мистецтва, а також інших об’єктів інтелектуальної власності, на які видано охоронні документи, може постановити негайне його виконання

Відповідно до статті 74 Митного кодексу України (далі – МКУ) товари, імпорт або експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності, заборонені до ввезення в Україну або вивезення з України.

Оскарження рішень Відомства

Заявку на видачу патенту розглядають найбільш досвідчені фахівці в цій галузі, але від помилок ніхто не застрахований. Тому законодавством передбачена спеціальна процедура, за якою можна оскаржити будь-яке рішення Відомства стосовно заявки.

Оскарження рішень Відомства може бути здійснено двома шляхами: в адміністративному та судовому порядку. Стосовно адміністративного порядку захисту прав заявника та власника прав на ОПВ створено Апеляційну раду Відомства.

Апеляційна рада є позаструктурним органом Держпатенту України, що діє на принципах законності, об’єктивної істини, рівноправності та загальності сторін.

Апеляційну раду сформовано з найбільш кваліфікованих та досвідчених фахівців Відомства У своїй діяльності Апеляційна рада керується нормами міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, чинним законодавством та Положенням про Апеляційну раду. У Положенні визначені завдання та функції діяльності Апеляційної ради, принципи формування персонального складу, процедура прийняття та порядок розгляду справ по вирішенню спірних питань, а також прийняття рішень Апеляційною радою.

Організаційне і технічне забезпечення діяльності Апеляційної ради та контроль за виконанням її рішень покладено на Управління апеляцій ДСІВ України.

Управління здійснює підготовку апеляційних справ до їх розгляду Апеляційною радою, вирішує деякі спірні питання щодо правової охорони об’єктів промислової власності, що не відносяться до компетенції Ради, забезпечує розробку нормативної бази для її діяльності, вивчає практику роботи апеляційних служб патентних відомств інших країн.

Апеляція – це письмове заперечення, яке подається до Апеляційної ради проти рішення Відомства стосовно заявки або міжнародної реєстрації чи проти видачі охоронного документа або поширення дії міжнародної реєстрації знаку на території України.

Слід зазначити, що Апеляційна рада розглядає лише питання невідповідності конкретного рішення за охоронним документом або заявкою на його видачу. Тільки заявник може оскаржити до Апеляційної ради одне з таких рішень, що прийнято Відомством за його заявкою.

Заперечення проти видачі охоронного документу може подати будь-яка заінтересована в цій справі особа тільки після публікації відомостей про це в офіційному бюлетені.

Термін подання: 3 місяці від дати отримання рішення Відомства та 6 місяців з дати публікації відомостей.

Строки розгляду апеляцій становлять:

· оскарження рішення за заявкою чи поширення міжнародної реєстрації – 4 місяці;

· визнання недійсним охоронних документів чи дії міжнародної реєстрації – 6 місяців.

Рішення Апеляційної ради набуває чинності через два місяці від дати його підписання і може бути оскаржене в судовому порядку встановлений законодавством.

Контрольні питання

1. Яка процедура видачі патенту України на винахід.

2. Як проводиться публікація, реєстрація та видача патенту на винахід?

3. Припинення дії патенту на винахід. Визнання його недійсним.

4. Винаходи, що становлять державну таємницю.

5. Якім права надає патент його власнику.

6. Виключне право власника патенту на використання винаходу, його сутність.

7. Обмеження прав власника патенту.

8. Обов’язки власника патенту.

9. Передача права власності на винахід.

10. Передача права на використання винаходу.

11. Ліцензійний договір. Види ліцензій.

12. Примусове ліцензування.

13. Захист прав на винаходи.

14. Оспорювання рішень патентних органів стосовно питань правової охорони винаходу (корисної моделі).

Тема 3

ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ В УКРАЇНІ
Лекція 1. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»
1. Об’єкти промислового зразка.

2. Умови надання правової охорони та патентоспроможності промислового зразка.

3. Порядок оформлення та подання заявки на промисловий зразок.

4. Право на одержання патенту на промисловий зразок.

5. Експертиза заявки.

6. Процедура видачі патенту на промисловий зразок.

7. Припинення дії патенту на промисловий зразок.

Об’єкти промислового зразка

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання, а саме в тій її частині, яка візуально проявляється в зовнішньому вигляді виробу, характеризуючи його декоративне та естетичне вирішення.
Промисловий зразок є одним із об’єктів промислової власності, якому надається охорона в Україні згідно із Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ (далі – Закон).

Відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на промисловий зразок в Україні, регулюються цим Законом та міжнародними договорами, учасницею яких є Україна.

Україна є учасницею Паризької конвенції про охорону промислової власності, згідно з якою промислові зразки одержують охорону, аналогічну винаходам і знакам для товарів і послуг. 

Право на промисловий зразок охороняється державою і засвідчується патентом.

Патент – це юридичний документ, який засвідчує право власності на промисловий зразок, пріоритет промислового зразка, авторство творця об’єкта промислового зразка, виключне право власника патенту на використання промислового зразка, що охороняється.

Промисловий зразок, на який видано патент, вважається запатентованим.
Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Державного патентного відомства України. Термін може бути продовжено Відомством, але не більш ніж на 5 років.

Права, що випливають з патенту на промисловий зразок, діють від дати публікації відомостей в офіційному бюлетені Відомства «Промислова власність» про його видачу.

Патент України на промисловий зразок діє тільки на території України.

Об’єктом промислового зразка, якому надається правова охорона, може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу та призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Це можна трактувати так: об’єктом правової охорони промислового зразка є не вироби або продукти, а зображення, яке застосовується або відтворюється в таких виробах або продуктах.

Промисловий зразок є орнаментальним (декоративним) аспектом виробу, який диктується виключно його призначенням.

Промислові зразки можуть бути об’ємними (моделі), площинними (малюнки) або комбінованими.

Об’ємні промислові зразки – це композиція, в основу якої покладена розвинута об’ємно-просторова структура (наприклад, зовнішній вигляд меблів, сільськогосподарської машини, люстри тощо).

Площинні промислові зразки являють собою композицію, в основі якої покладено двомірне лінійно-графічне співвідношення елементів, яке не може бути сприйнято візуально як об’ємне (конфігурація, орнамент), наприклад, зовнішній вигляд килиму, хустки, тканини тощо.

Комбіновані промислові зразки характеризуються загальними ознаками, властивими об’ємним і площинним зразкам (наприклад, зовнішній вигляд інформаційного табло, виставочної конструкції (композиції), посуду, на якому зображено малюнок, взуття, будівельної оздоблювальної плити, друкарські шрифти тощо).

Не можуть одержати правову охорону:

· об’єкти архітектури, крім малих архітектурних форм (кіосків, палаток, телефонних будок), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;

· друкована продукція як така (зміст текстової частини друкованої продукції не патентується), однак конфігурація шрифту може бути об’єктом охорони.
· об’єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм речовин тощо.

Такі об’єкти, в основному, призначені для використання у водограях, атракціонах та інших об’єктах садово-паркових і видовищно-масових споруд.

Естетичне враження від використання таких рішень зумовлено гідродинамічними, кольорооптичними, світло-динамічними та кінематичними ефектами. Візуально зафіксувати й адекватно відтворити новий зовнішній вигляд виробу, що виникає від їх використання, доволі складно. Естетична цінність таких рішень в їх унікальності.
Правова охорона надається промисловому зразку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Умови надання правової охорони та патентоспроможності промислового зразка

Обсяг правової охорони, що надається патентом, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фотографіях виробу (макета, малюнка).

Тлумачення ознак повинно провадитись в межах опису промислового зразка.

Макет – це просторове відтворення виробу в умовному матеріалі, який дає найбільш повне уявлення про зовнішній вигляд виробу.

Малюнок – це зображення виробу, яке виконується за допомогою графічних засобів.

Фотографія – це документ, що містить основну інформацію про промисловий зразок і дозволяє визначити обсяг його правової охорони.

Фотографія повинна давати повне, детальне уявлення про зовнішній вигляд виробу, яке дає змогу виявити його суттєві ознаки.

Фотографія загального вигляду не відображає всі суттєві ознаки, якщо невірно вибрані ракурс, фон (тло) чи присутні бліки, тіні, сторонні предмети тощо.

Ознака промислового зразка може вважатись суттєвою, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу.

Ознака промислового зразка може вважатись суттєвою, якщо вона характеризує:

· склад та кількість основних композиційних елементів;

· форму та конфігурацію цих елементів;

· їх пластичну характеристику;

· характер графічного, кольорового, фактурного рішень тощо.

Суттєві ознаки є носіями естетичної своєрідності промислового зразка, його стилістичною характеристикою.

Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим і промислово придатним.

Новим промисловий зразок визнається, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх заявок, що раніше надійшли до Відомства.

Промисловий зразок, для якого затребувана правова охорона, повинен бути новим по відношенню до інших зразків, створених в усіх інших частинах світу в будь-який минулий час і розкритих будь-якими доступними візуальними або словесними засобами.

Новизна промислового зразка виявляється в естетичних та ергономічних особливостях виробу. 
Загальнодоступними вважаються відомості, які містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитись сама, або про зміст яких її може бути повідомлено законним шляхом.
Передбачено виняток або спеціальний випадок розкриття інформації. На новизну промислового зразка не впливає розкриття, яке відбувається протягом визначеного періоду часу – шести місяців до дати подання заявки до Відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Виняток стосується розкриття промислового зразка:
· власником на офіційних або офіційно визнаних виставках;

· власником під час проведення експериментів, подання в друкованих виданнях або у працях наукових конференцій;

· без дозволу власника шляхом недобросовісного використання, порушення конфіденційності тощо.

Промислово придатним промисловий зразок визнається, якщо він може бути використаний у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Право на одержання патенту на промисловий зразок

Право на одержання патенту на промисловий зразок мають громадяни чи юридичні особи України або іноземних держав та їх правонаступники. Зокрема, право на одержання патенту на промисловий зразок мають:

· автор або його правонаступник;

· роботодавець автора або його правонаступник.

Автором результату творчої праці у галузі художнього конструювання, тобто промислового зразка, завжди буде фізична особа незалежно від віку. Це може бути громадянин України, іноземна особа, особа без громадянства.

Власником патенту на промисловий зразок можуть бути громадяни, юридичні особи України або іноземних держав та їх правонаступники.

Право на одержання патенту має як автор, так і його правонаступники – будь-які громадяни і юридичні особи, яким автор передав право на результати творчої праці. Такими правонаступниками можуть бути спадкоємці або інші особи, до яких право авторів переходить за договором або заповітом.

Автору промислового зразка належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково. Відносини між авторами визначаються угодою між ними.

При переході права автора на одержання патенту до інших осіб в усіх випадках за автором залишаються його особисті немайнові права. Правонаступництво повинно бути засвідчено відповідним документом.
Особисті немайнові права – це право авторства, право на ім’я (спеціальну назву), право на подання заявки на одержання патенту на промисловий зразок.
Авторів, які створили промисловий зразок спільною творчою працею, називають співавторами.
Співавтори мають рівні права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними.

Співавторство має місце лише тоді, коли воно набуває творчого характеру. Надання технічної допомоги автору іншими особами не є співавторством (наприклад, консультації, здійснення розрахунків, виготовлення моделей, креслярські роботи тощо).

Склад авторів може бути змінений Відомством за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як автори, та особою (особами), яку (яких) пропонується включити або вилучити із числа авторів.

Право роботодавця на одержання патенту
Право на одержання патенту має роботодавець або його правонаступник, якщо промисловий зразок створено у зв’язку з виконанням службових обов’язків або конкретного завдання, яке одержано робітником від роботодавця, якщо трудовим договором або контрактом не передбачено інше.

Роботодавець – особа, з якою автор перебуває у трудових відносинах за договором найму (контрактом).

Обов’язки автора: повинен подати роботодавцю письмове повідомлення про досягнутий ним результат творчої праці з описом, що розкриває суть промислового зразка настільки ясно і повно, що робить можливим його використання.

Обов’язки роботодавця: повинен укласти письмовий договір з автором про винагороду і за його умовами видати винагороду автору відповідно до економічної цінності промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від промислового зразка.

Якщо актор і роботодавець не домовились про умови виплати винагороди, спори щодо умов її одержання та розміру розв’язуються у судовому порядку.

Право на одержання патенту переходить до автора, якщо протягом чотирьох місяців від дати одержання повідомлення про створений ним промисловий зразок роботодавець не подасть заявки до Відомства.

Право на одержання патенту на промисловий зразок, створений роздільною працею, належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Відомства або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або не відхилена (право першого заявника).
Порядок оформлення та подання заявки на промисловий зразок

Заявку складають відповідно до Правил складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 30 січня 1995 р. № 12 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 13 лютого 1995 р. за № 35/571.

Заявка на видачу патенту на промисловий зразок подається до Науково-дослідного центру патентної експертизи.
Документ, який підтверджує сплату збору, повинен надійти до Відомства разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Пропущений заявником термін подання документа, який підтверджує сплату збору за подання заявки на видачу патенту на промисловий зразок, не поновлюється.

Заявка повинна розкривати суть промислового зразка досить ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у відповідній галузі.

Право на подання заявки має автор, роботодавець або їх правонаступник.

Заявка складається українською мовою та повинна містити:

· заяву про видачу патенту з обов’язковим зазначенням прізвища автора (співавторів), заявника (заявників), а також їх адреси;

· комплект фотографій з зображенням виробу (його макета, малюнка), що дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу;

· опис промислового зразка;

· креслення, схему, карту (якщо необхідно);

· документ, що підтверджує сплату збору за подання заявки;

· інші документи, що додаються до заявки.

Заявка має стосуватися одного промислового зразка і може містити (одночасно) його варіанти.

Поняття «один промисловий зразок» застосовується як до одного виробу, так і до комплекту (набору) виробів (наприклад, меблевий гарнітур, сервіз тощо).

Частину виробу може бути заявлено, якщо вона може виконувати самостійну функцію, має завершену композицію, призначена для застосування і може бути використана у цілому ряді виробів (наприклад, бампер, фара, малюнок протектора).
Варіантами промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробів, які відносяться до однієї функціональної групи, до одного класу Міжнародної класифікації промислових зразків (МКПЗ), подібні за сукупністю ознак і мають відмінності в несуттєвих ознаках, які сприймаються візуально (наприклад, декілька стільців, що відрізняються один від одного фактурою, кольором декоративної оббивки тканини тощо).

Для встановлення дати подання заявки Відомство перевіряє відповідність матеріалів заявки встановленим вимогам.

Заявка відповідає цим вимогам, якщо вона містить принаймні такі матеріали:

· клопотання у довільній формі про видачу патенту, викладене українською мовою;

· відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;

· зображення виробу, що дає уявлення про його зовнішній вигляд;

· частину, яка зовнішньо нагадує опис промислового зразка, викладену українською або іншою мовою.

Дата пріоритету – дата подання заявки до відповідного органу будь-якої держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет.

Якщо заявка на видачу патенту на промисловий зразок була подана спочатку в будь-якій іншій державі, то заявник може скористатися правом пріоритету.

Це означає, що протягом шести місяців від дати подання заявки до відповідного органу будь-якої держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності заявник може подати в Україні заявку і вказати дату подання і номер попередньої заявки.

Попередня заявка – це заявка, що була подана до Відомства чи до відповідного органу держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет.
Якщо промисловий зразок використано в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних виставках, проведених на території держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, то заявник може скористатись так званим правом виставкового пріоритету.

Право виставкового пріоритету зберігається за заявником протягом шести місяців від дати відкриття офіційно визнаної міжнародної виставки.

Експертиза заявки

Для того, щоб визначити чи можливо на промисловий зразок, що заявляється, видати патент, експертний орган Відомства проводить експертизу на відповідність вимогам, викладеним у Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ та у Правилах проведення експертизи заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 11 липня 1995 р. № 110 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 24 липня 1995 р. за № 232/768.

В Україні, як і в більшості держав, система експертизи передбачає формальну експертизу заявки на промисловий зразок.

Мета формальної експертизи:

· встановити дату подання заявки;

· перевірити належність промислового зразка, що заявляється, до об’єктів, яким надається правова охорона;

· встановити дату пріоритету;

· перевірити відповідність промислового зразка, що заявляється, вимозі єдності;

· перевірити правильність оформлення всіх документів, що входять до складу заявки, на відповідність вимогам Правил.

З метою виключення видачі охоронного документа на тотожний промисловий зразок під час проведення експертизи заявки на промисловий зразок здійснюється перегляд усіх заявок на промисловий зразок, які надійшли до Відомства до дати подання заявки, що розглядається.

Промисловий зразок вважається тотожним з іншим промисловим зразком, якщо він збігається з ним у всіх суттєвих ознаках.
За результатами експертизи виносяться рішення про видачу патенту або рішення про відхилення заявки.

Якщо заявка відповідає встановленим вимогам та документ про сплату збору за подання заявки оформлений правильно, Відомство надсилає заявнику рішення про видачу патенту.

Якщо заявник у двомісячний термін від дати одержання повідомлення Відомства про недоліки в матеріалах заявки не надішле відповідних виправлень та уточнень і не подасть мотивованого клопотання про його продовження, Відомство надсилає заявнику рішення про відхилення заявки.

Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати одержання ним рішення про видачу патенту.

Заявник може оскаржити будь-яке рішення Відомства стосовно заявки до Апеляційної ради Відомства протягом трьох місяців, а також рішення Апеляційної ради в судовому порядку протягом шести місяців від дати його одержання.
Процедура видачі патенту на промисловий зразок

Заявник повинен сплатити збір за видачу патенту на промисловий зразок та направити документ до Відомства протягом трьох місяців від дати одержання рішення про видачу патенту.

Відомство на підставі рішення про видачу патенту на промисловий зразок публікує у своєму офіційному бюлетені відомості про видачу патенту, одночасно здійснюючи реєстрацію патенту на промисловий зразок з внесенням відомостей до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відповідно до Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки та порядку видачі патентів, затвердженого наказом Державного патентного відомства України від 7 червня 1996 р. № 124.
Реєстр є офіційним документом, призначеним для реєстрації патентів на промислові зразки, яким надається правова охорона в Україні, та всіх змін щодо їх правового статусу.
У місячний строк після державної реєстрації патенту Відомство здійснює його видачу.

Якщо право на одержання патенту мають кілька осіб, їм видається один патент.

Дія патенту припиняється:
· якщо власник патенту, за своєю ініціативою, подає заяву до Відомства про відмову від нього повністю або частково;

·  якщо не сплачено у встановлений строк річний збір за підтримання чинності патенту.

Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.

Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок сплачується за кожний рік його дії, рахуючи від дати подання заявки. Перша сплата за поточний рік дії патенту проводиться протягом чотирьох місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту. Поточний рік дії патенту відраховується з дати подання заявки.

Контрольні питання

1. Промисловий зразок як об’єкт правової охорони в Україні.

2. Умови надання правової охорони промисловому зразку.

3. Які об’єкти не можуть одержати правову охорону як промисловий зразок?

4.  Як визначити обсяг надання правової промисловому зразку?

5. Умови патентоспроможності промислового зразка.

6. Право на одержання патенту на промисловий зразок.

7. Порядок оформлення та подання заявки на промисловий зразок.

8. Право роботодавця на одержання патенту на промисловий зразок.

9. Експертиза заявки на промисловий зразок.

10. Процедура видачі патенту на промисловий зразок.

11. Припинення дії патенту на промисловий зразок.

Лекція 2. Права та обов’язки власника патенту на промисловий зразок.

1. Права власника патенту на промисловий зразок. Виключне право, його сутність.

2. Обмеження прав патентовласника.

3. Обов’язки власника патенту.

4. Передача прав, що випливають з патенту на промисловий зразок.

5. Захист прав на промисловий зразок.

6. Процедура оскарження рішень Відомства.

Права власника патенту. Виключне право, його сутність

Власник патенту України на промисловий зразок має:

· виключне право на використання промислового зразка;

· право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається порушенням прав власника патенту згідно із законом;
· право опублікувати в офіційному бюлетені Відомства “Промислова власність” заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання промислового зразка (право видачі “відкритої ліцензії”) та право на відкликання цієї заяви;

· право порушувати судові справи проти несанкціонованого використання промислового зразка та вимагати від порушника відшкодування заподіяних збитків.

Права, що випливають з патенту на промисловий зразок, діють від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту.
Зокрема, у власника патенту є можливість обрати будь-яку форму підприємницької діяльності щодо організації використання свого промислового зразка.
Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом за умови, що таке використання не порушує прав інших власників патентів. Виключне право діє від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту.
Власник зберігає виключне право на використання промислового зразка тільки на період дії патенту та за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.

Жодна із наступних дій законодавством не визнається порушенням виключного права власника патенту на промисловий зразок:

· використання або продаж виробу після того, як цей виріб був раніше введений в господарський оборот самим власником або з його дозволу;

· використання промислового зразка з дозволу Уряду в інтересах суспільства та національної безпеки на підставі примусової ліцензії;

· використання промислового зразка на правах попереднього користування;

· використання промислового зразка для задоволення власних потреб без комерційної мети;

· використання промислового зразка виключно для потреб транспортного засобу іноземної держави, коли цей засіб опинився в повітряному просторі, водах чи на території України випадково або тимчасово;

· використання промислового зразка з науковою метою або в порядку експерименту;

· використання промислового зразка за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо).
Право попереднього користування може передаватись тільки з підприємством чи діловою практикою, в яких було використано заявлений промисловий зразок чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Обмеження прав патентовласника

Права власника патенту па промисловий зразок можуть бути обмеженими. Це може статися, якщо:

· патент буде визнано недійсним частково у зв’язку з наявністю суттєвих ознак промислового зразка, яких не було у поданій заявці;

· у власника патенту виникне необхідність одержати дозвіл на використання промислового зразка, який належить власнику раніше виданого патенту, якщо його промисловий зразок призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав власника раніше виданого патенту;

· промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання промислового зразка було припинено без поважних причин. У цьому випадку власник патенту повинен укласти ліцензійний договір з будь-якою особою, яка має бажання і виявила готовність використовувати такий промисловий зразок;

· суспільні інтереси та інтереси національної безпеки вимагатимуть використання промислового зразка без згоди власника.

Обов’язки власника патенту

Одночасно з широкими правами законодавство встановлює і обов’язки власника патенту.

Власник патенту повинен добросовісно користуватись виключним правом, що випливає з патенту.

Якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання було припинено, власник патенту зобов’язаний дати дозвіл (ліцензію) на використання промислового зразка будь-якій особі, яка має бажання та виявила готовність використовувати промисловий зразок. У разі відмови власника від укладення ліцензійного договору ця особа має право звернутися до суду (арбітражного суду) із заявою про надання їй дозволу на використання такого промислового зразка.

Власник патенту також зобов’язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка власнику пізніше виданого патенту, якщо:

· промисловий зразок останнього призначений для досягнення іншої мети;

· промисловий зразок власника пізніше виданого патенту має значні техніко-економічні переваги та не може використовуватись без порушення прав першого власника.

Дозвіл надається в обсязі, необхідному для використання промислового зразка.

Передача прав, що випливають з патенту на промисловий зразок
Права, що випливають з патенту на промисловий зразок, можуть передаватись у повному обсязі або частково.

Порядок передачі зазначених прав регламентується Законом України «Про охорону прав на промислові зразки».

Промисловий зразок може бути відчуженим у будь-який спосіб: продажем, даруванням, обміном тощо. Правовою формою передачі права власності на промисловий зразок є договір про передачу права власності на промисловий зразок, який означає передачу власником прав, що випливають з патенту, будь-якій фізичній або юридичній особі, яка стає правонаступником власника патенту.

При передачі права власності на промисловий зразок власник патенту не може залишити за собою будь-якого права на використання промислового зразка, встановити будь-які строкові або територіальні обмеження прав, що переходять до правонаступника Підписання договору означає зміну власника патенту на промисловий зразок та перехід прав, що випливають з патенту, до особи, яка стає правонаступником власника патенту.

У зв’язку з відсутністю спеціального законодавства, яке б регулювало правовідносини сторін при передачі права власності на промисловий зразок, до договору у більшості випадків застосовуються правила про договір купівлі-продажу як договору обмінної угоди. В результаті передачі права власності на промисловий зразок власник патенту, як сторона, що передає, втрачає всі права на патент. В основі договору лежать положення Цивільного кодексу України по відношенню до двосторонніх договорів, насамперед це стосується статті 48, у якій визначено: “Недійсною є угода, яка не відповідає вимогам закону”.

Реєстрація договорів здійснюється відповідно до Інструкції про порядок розгляду та реєстрації договору про передачу права власності на промисловий зразок та ліцензійного договору на використання промислового зразка. Вона регламентує порядок розгляду та реєстрації документів, які подаються на реєстрацію договору до управління патентування та ліцензування Відомства, та містить загальні вимоги щодо їх оформлення. Інструкція опублікована в офіційному бюлетені Відомства «Промислова власність», № 4. Реєстрація договору здійснюється в межах строку дії патенту.

За згодою власника одна або декілька осіб можуть стати співвласниками патенту на промисловий зразок.

Для цього власник патенту повинен укласти з майбутнім співвласником (співвласниками) договір про передачу права власності на промисловий зразок у співвласність, який підписується сторонами із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (для фізичної особи) або повного офіційного найменування – для юридичної особи та їх повні адреси. Заяву про реєстрацію такого договору подає власник патенту.
Взаємовідносини між співвласниками можуть визначатись угодою. Якщо така угода не укладена, жоден із співвласників не має права самостійно, без згоди інших співвласників, видавати ліцензії на використання промислового зразка та передавати право власності на промисловий зразок будь-якій особі.

Право на використання промислового зразка може бути передано у повному обсязі або частково шляхом видачі дозволу (ліцензії) на його використання. Правовою формою видачі ліцензії є ліцензійний договір.

Предметом ліцензійного договору є право на використання запатентованого промислового зразка разом з іншими правами інтелектуальної власності, які передаються за ліцензійним договором.

Якщо не передбачено інше, ліцензійний договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами. Стосовно інших осіб ліцензійний договір вступає в дію тільки після його реєстрації у Відомстві. Реєстрація ліцензійних договорів здійснюється відповідно до Інструкції, яка регламентує порядок розгляду та реєстрації документів, які подаються на реєстрацію до управління патентування та ліцензування Відомства, містить загальні вимоги щодо їх оформлення, а також порядок внесення змін до діючого ліцензійного договору та дострокового припинення його дії.
Ліцензійний договір – це єдиний документ, який регулює права та обов’язки сторін щодо використання запатентованого промислового зразка, їх взаємні розрахунки та матеріальну відповідальність, обумовлює правові, технічні та економічні умови з урахуванням специфіки та терміну дії договору.
При укладанні ліцензійного договору типові форми договорів виключної та невиключної ліцензій.

Укласти ліцензійний договір на використання запатентованого промислового зразка можна від початку дії виключних прав, тобто від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на промисловий зразок, але в межах строку дії патенту.

У разі надання субліцензії правовідносини між ліцензіаром і ліцензіатом зберігаються. Субліцензіат не вступає у прямі договірні відносини з ліцензіаром (власником патенту на промисловий зразок). Відповідальність за виконання субліцензійного договору перед ліцензіаром несе ліцензіат, який видав субліцензію.

Економічна суть надання субліцензії полягає у тому, що за допомогою субліцензіата (субліцензіатів) ліцензіат має можливість якнайбільше задовольнити попит на продукцію, виготовлену із застосуванням запатентованого промислового зразка на території дії договору, якщо він не в змозі задовольнити таку потребу сам. Тільки ліцензіат, який одержав виключні права на використання промислового зразка, має право на видачу субліцензій.
Обсяг прав, які надаються за субліцензійним договором, визначається обсягом прав, які одержав ліцензіат за виключною ліцензією, і не може перевищувати їх.
Законодавство передбачає можливість видачі «відкритої» ліцензії, порядок надання якої визначено Інструкцією про розгляд та публікацію заяви власника патенту України про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка.
Примусове ліцензування

Право власності на промисловий зразок, що засвідчується патентом, може бути обмеженим на підставі примусової ліцензії. Порядок надання примусової ліцензії, визначений законодавством, і реалізується двома шляхами: в адміністративному та судовому порядку.

У всіх випадках власник примусової ліцензії не має виключного права на використання промислового зразка та видачі субліцензії.

Контрольні питання

1. Права власника патенту на промисловий зразок.

2. Виключне право власника патенту на використання промислового зразка, його сутність.

3. Обмеження прав власника патенту на промисловий зразок.

4. Обов’язки власника патенту на промисловий зразок.

5. Передача права власності на промисловий зразок.

6. Передача права на використання промислового зразка, ліцензійний договір.

7. Захист прав на промисловий зразок.

8. Оскарження рішень Відомства стосовно правової охорони промислового зразка.

Тема 4

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАВ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ»
Лекція 1. Правова охорона знаку для товарів і послуг в Україні.

1. Знак для товарів і послуг, його функції.

2. Умови надання правової охорони.

3. Право на одержання свідоцтва на знак.

4. Порядок оформлення і подання заявки на знак.

5. Процедура реєстрації і видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг в Україні.

Знак для товарів і послуг, його функції
Право на знак охороняється державою і засвідчується свідоцтвом.

Всі питання, пов’язані з одержанням та використанням права власності на знак в Україні, регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), введеним в дію Постановою Верховної Ради України від 23.12.93 р. №3771-ХІІ та міжнародними договорами, учасницею яких є Україна, а саме:

· Паризької конвенції про охорону промислової власності з 26.12.91 р.

· Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знака з 25.12.91 р.

· Договору про закони щодо товарних знаків з 01.08.96 р.

· Найробського договору про охорону Олімпійського символу з 13.03.98 р.

Правова охорона знаку в Україні може бути одержана лише через його реєстрацію у Державному патентному відомстві України (далі – Відомство).

Свідоцтво є офіційним охоронним документом, що видається від імені держави уповноваженим на це державним органом (Відомством).

Свідоцтво засвідчує право власності на знак. Його строк дії становить 10 років і продовжується, за клопотанням власника свідоцтва, щоразу на 10 років. Кількість продовжень не обмежується.

Свідоцтво України на знак для товарів і послуг діє лише на території України.

Свідоцтво містить бібліографічні дані, які супроводжуються кодами INID, відомості про власника свідоцтва, зображення знака та перелік товарів і (або) послуг, для яких знак зареєстровано.

Для того, щоб одержати свідоцтво на знак, необхідно подати до Науково-дослідного центру патентної експертизи (далі – НДЦПЕ) заявку, оформлену згідно «Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», затвердженими наказом Відомства від 28.07.95 р. №:72, зареєстровані Міністерством юстиції України 22.09.97 р. за №416/2220 та опубліковані в журналі «Юридичний вісник».

Знак для товарів і послуг – це позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Основні функції знаку:

· індивідуалізуюча, яка полягає в тому, що знак забезпечує необхідну відмінність однорідних товарів (послуг) різних виробників, дозволяючи розпізнавати за зовнішніми ознаками товари (послуги), які випускаються конкретним підприємством.

· гарантійна, яка полягає в тому, що знак виступає гарантом якості товару, відомого споживачам.

· рекламна, яка полягає в тому, що на основі психологічного впливу на споживача забезпечується стійкий інтерес до певного товару, що маркується знаком, та його виробника, який забезпечує таку популярність. Знак є неодмінним елементом реклами, за допомогою якої встановлюється зв’язок товару з його виробником.

Крім того, знак виконує інші допоміжні функції, в тому числі стимулюючу, психологічну, виховну.

Умови надання правової охорони

Правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Об’єктом знаку можуть бути: словесні, зображувальні, об’ємні та інші позначення або їх комбінації, причому вони можуть бути зареєстровані як у чорно-білому, так і в кольоровому виконанні або поєднанні кольорів.

Під словесним знаком розуміють позначення, яке має вигляд слова (слів) або сполучення літер, що мають словесний характер. Такі знаки набувають все більшого поширення, оскільки вони мають ряд переваг перед іншими знаками. Ці знаки легше запам’ятовуються, простіше відтворюються, їх зручно рекламувати, особливо по радіо і телебаченню.

Зображувальний знак має вигляд зображення конкретного характеру або композиції ліній, плям, фігур будь-яких форм і кольорів на площині. Наприклад, орнаменти та символи, зображення тварин, птахів, стилізовані предмети, іноді із включенням літерних елементів.

Об’ємний знак – це композиція у вигляді фігур (ліній) або їх комбінацій у трьох вимірах. Прикладом такого знаку є: фігурне мило, оригінальний вид упаковки, флакона, пляшки, коробки для цигарок тощо.

Комбінований знак має вигляд комбінації елементів різноманітного характеру (найчастіше це словесно-зображувальні композиції).

До інших об’єктів знаку можуть бути віднесені звукові, світлові, світлозвукові та інші позначення.

У міжнародній практиці, поряд з розподілом знаків за формою їх зображення, розрізняють індивідуальні та колективні знаки. Індивідуальний знак – це позначення, зареєстроване на ім’я окремої юридичної або фізичної особи, яка займається підприємницькою діяльністю. Колективний – це знак спілки, господарської асоціації або іншого добровільного об’єднання підприємств, призначений для позначення товарів, які ними випускаються або реалізуються, мають спільні якісні або інші загальні характеристики. Колективний знак повинен відповідати усім вимогам, які ставляться до індивідуальних знаків. При цьому колективний знак є об’єктом виключного права об’єднання, а не права кожного підприємства, що входить до його складу.

Підприємства можуть використовувати колективний знак як єдиний засіб для позначення товарів або використовувати його поряд зі своїм індивідуальним товарним знаком. Об’єднання, як власник колективного знаку, має право контролю за його використанням. Умови використання колективного знаку повинні відображатися в спеціальному правовому документі, що називається статутом колективного знаку.

За ступенем відомості знаки поділяють на звичайні та загальновідомі.

Звичайний знак – це будь-яке нове оригінальне позначення товарів (послуг), яке відповідає умовам надання правової охорони. Загальновідомим знаком визнається таке позначення, яке відоме широкому колу споживачів завдяки його використанню для позначення певних товарів.

Згідно зі ст. 6 Паризької конвенції, у державах-учасницях Паризької конвенції таким знакам надається правова охорона без реєстрації у національних відомствах.

Не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують:
· державні герби, прапори та емблеми;

· офіційні назви держав;
· емблеми, скорочення або повні найменування міжнародних, міждержавних організацій;

· офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;

· нагороди та інші відзнаки.

Згідно зі спеціальною угодою вилучений з реєстру знаків також «червоний хрест», а також олімпійський символ (згідно з Найробським договором про охорону олімпійського символу).

Позначення, згадані вище, можуть бути включені до знаку як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

Не можуть одержати правову охорону позначення, які:

· не мають розрізняльної здатності;

· є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

· вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

· є загальновживаними символами і термінами;

· є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару (послуги) або особи, яка виготовляє товар (надає послугу);

· є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

· знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи;

· загальновідомими знаками;

· фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні та належать іншим особам;

· сертифікаційними знаками, які служать лише як посилання на відповідність якості товарів або послуг певним стандартам.
Наведені позначення можуть бути внесені до знаку як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знаку.

Прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні людей не реєструються як знаки без їх згоди. Назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них чи їх фрагменти не реєструються як знаки без згоди власників авторського права або їх правонаступників.

Позначення не має розрізняльної здатності, якщо воно належить до:

· позначень, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання (такі позначення не можуть бути використані як знак у зв’язку з тим, що споживачі можуть їх розглядати як прості посилання на сорт, тип, серію та інші технічні характеристики виробу. Прості геометричні фігури (ромби, трикутники, кола, квадрати), взяті окремо поза комбінацією з іншими фігурами, літерами або словами, втратили свою розрізняльну здатність у зв’язку з їх широким розповсюдженням);
· реалістичних зображень товарів, якщо знак заявляється на реєстрацію як знак для позначення цих товарів (прості реалістичні зображення товарів не можуть бути використані як знак тому, що вони позначають лише сам товар і не пов’язують його з виробником. Такі зображення можуть розміщувати на своєму товарі будь-які виробники та вільно використовувати. Реалістичні зображення товарів не можуть індивідуалізувати товар і його виробника у зв’язку з тим, що вони не мають особистих розрізняльних ознак і позбавлені оригінальності);

· тривимірних об’єктів, форма яких зумовлена виключно функціональним призначенням;

· загальновживаних скорочень;

· позначень, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів і послуг, що мають спільну якість або інші спільні характеристики.

До загальновживаних символів, крім тих, які пов’язані з певною діяльністю, належать умовні позначення, що використовуються в науці та техніці, позначення хімічних елементів, математичних символів, наприклад такий символ, як інтеграл.
До цієї групи також належать позбавлені оригінальності позначення, в яких за основу беруть зображення предмета, характерного для даної галузі господарства Наприклад, для швейної промисловості – зображення голки з ниткою або предметів одягу, фігури людини; для машинобудування – зображення шестерні; для конструкторського бюро – зображення циркуля тощо, оскільки такі позначення через частоту використання не можуть індивідуалізовувати товар і його виробника, легко можуть бути сплутані споживачами і практично не відрізняються один від одного.

Загальновживані символи і терміни є перешкодою для реєстрації знаку лише у тому випадку, коли знак заявляється для товарів, що належать до тієї ж галузі, що й загальновживані символи та терміни.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знаку і переліком товарів і послуг, згрупованих у класи, згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг (МКТП).

Право на одержання свідоцтва на знак має будь-яка особа, об’єднання осіб або їх правонаступники.

Заявка на видачу свідоцтва на знак може бути подана особисто заявником або через представника у справах інтелектуальної власності чи іншу довірену особу.

Іноземні громадяни і юридичні особи, які постійно проживають чи перебувають за межами України, реалізують свої права тільки через патентних повірених, зареєстрованих у Відомстві.

Порядок оформлення та подання заявки на знак

Заявка повинна стосуватися одного знаку (вимога єдності). Позначення, що відрізняється від заявленого хоча б одним елементом, вважається іншим позначенням.

Заявка складається українською мовою та повинна містити;

· заяву про реєстрацію знаку, підписану заявником або його довіреною особою;

· зображення позначення, що заявляється;

· перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП;

· документ про сплату збору за подання заявки;

· довіреність патентному повіреному (при необхідності);

· інші необхідні додаткові документи.

Знаки, зареєстровані в чорно-білому кольорі, охороняються в будь-якому сполученні кольорів. Знаки, зареєстровані в кольоровому зображенні, охороняються лише в кольоровій гамі, зазначеній у свідоцтві.

Експертиза заявки означає процес дослідження матеріалів заявки та позначення на відповідність вимогам, викладеним у Законі та Правилах, з метою реєстрації позначення як знаку.

Експертиза заявки складається з:

· встановлення дати подання заявки;

· експертизи заявки за формальними ознаками;

· експертизи заявки по суті;

· прийняття рішення про видачу свідоцтва або про відхилення заявки.

Пріоритет знаку встановлюється за датою надходження заявки до Відомства. Крім цього, заявник має право на пріоритет попередньої заявки або виставковий пріоритет.

Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же знак протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Відомства чи до відповідного органу держави-учасниці Паризької конвенції, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.

Пріоритет знаку, використаного в експонаті, показаному на офіційних чи офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави-учасниці Паризької конвенції, може бути встановлено за датою відкриття такої виставки, якщо заявка надійшла до Відомства протягом шести місяців від дати відкриття виставки.

Якщо заявник хоче скористатися правом пріоритету, йому необхідно подати заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та її копію з перекладом на українську мову або документ, що підтверджує показ зазначеного знаку на виставці. Заяву необхідно надіслати до Відомства протягом трьох місяців від дати подання заявки. Якщо такі матеріали подано несвоєчасно, то право на пріоритет попередньої заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення.

Дата подання заявки встановлюється на підставі одержаних Відомством матеріалів, що принаймні містять:
· клопотання про реєстрацію знака, викладене українською мовою у довільній формі;
· відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;
· зображення знаку, що заявляється на реєстрацію;
· перелік товарів і (або) послуг, для яких заявляється знак;
· документ про сплату збору за подання заявки, у тому числі за експертизу заявленого позначення.
За наявності наведених матеріалів Відомство виносить рішення про встановлення дати подання заявки, у якому зазначається номер заявки та відомості щодо пріоритету, якщо такий заявлено.

Експертиза заявки

Після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату відповідного збору Відомство проводить експертизу заявки за формальними ознаками.

Формальна експертиза встановлює відповідність матеріалів поданої заявки встановленим вимогам та обсяг прав, що заявляються заявником.

Якщо під час перевірки буде встановлено, що заявка не відповідає встановленим вимогам, заявнику надсилається повідомлення про необхідність уточнення або виправлення матеріалів заявки впродовж двомісячного строку від дати одержання заявником зазначеного повідомлення.

Якщо заявка відповідає встановленим вимогам і документ про сплату збору за подання заявки оформлено правильно, Відомство проводить експертизу заявки по суті.

Експертиза заявки по суті полягає в тому, що Відомство перевіряє, чи може заявлене на реєстрацію позначення бути знаком, чи не знаходиться воно у конфлікті з уже діючими знаками, чи має заявлене позначення розрізняльну здатність, чи не суперечить воно суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі, тобто чи відповідає це позначення умовам надання правової охорони.

Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати одержання ним рішення про реєстрацію знаку.
Результатом проведення експертизи заявки по суті є прийняття Відомством одного з двох рішень:

· рішення про реєстрацію знаку;
· рішення про відхилення заявки.

Якщо встановлено, що заявлене на реєстрацію позначення не відповідає умовам надання правової охорони для всього переліку товарів і послуг або його частини, Відомство виносить рішення про відхилення заявки.

Заявник може подати до Апеляційної ради заперечення проти будь-якого рішення Відомства протягом трьох місяців від дати його одержання.

Державна реєстрація знаку здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відповідних відомостей із заявки, з якими будь-яка особа має право ознайомитись.

Видача свідоцтва здійснюється Відомством у місячний строк після державної реєстрації знаку.

Строк дії свідоцтва продовжується Відомством за клопотанням власника, яке подається протягом останнього року дії, щоразу на 10 років. За продовження терміну чинності свідоцтва сплачується збір у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для громадян і юридичних осіб України та 500 доларів США – для іноземних громадян і юридичних осіб.

Відомості про продовження строку дії свідоцтва публікуються в офіційному бюлетені.
Дія свідоцтва припиняється:

· у випадку відмови власника свідоцтва від нього повністю або частково;

· у разі несплати збору за продовження терміну чинності свідоцтва;

· за рішенням суду у зв’язку з перетворенням знаку в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду.

Контрольні питання

1. Що таке знак для товарів і послуг? Функції знаку для товарів і послуг.

2. Правова охорона знаку в Україні.

3. Назвіть умови надання правової охорони знаку для товарів і послуг.

4. Які позначення можуть бути об’єктом знаку?

5. Які позначення не можуть одержати правової охорони як знак доля товарів і послуг?

6. Який порядок оформлення та подання заявки на знак для товарів і послуг?
Лекція 2. Права та обов’язки власника свідоцтва на знак для товарів і послуг.

1. Права, які надає свідоцтво його власнику.

2. Виключне право власника свідоцтва на знак, його сутність.

3. Обов’язки власника свідоцтва на знак.

4. Передача права власності на знак.

5. Передача права на використання знаку, ліцензійний договір.

6. Захист прав на знаки для товарів і послуг.

7. Оскарження рішень Відомства стосовно правової охорони знаку.

Права, які надає свідоцтво про реєстрацію знаку для товарів і послуг

Власнику свідоцтва України на знак для товарів і послуг належить:

· виключне право на використання знаку;

· право забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без його дозволу, за винятком випадків, коли використання не визнається порушенням прав власника свідоцтва згідно із Законом;

· право порушувати судові справи проти несанкціонованого використання знаку та вимагати від порушника відшкодування заподіяних збитків;

· право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування про його реєстрацію в Україні;

· право вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знаку або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знаку або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Права, що випливають із свідоцтва на знак, діють від дати подання заявки до Відомства.

Якщо діяльність власника свідоцтва пов’язана не з виробництвом товарів або наданням послуг, а зі здійсненням посередницької діяльності, він має право проставляти свій товарний знак поряд або замість товарного знаку виробника або особи, що надає послуги за наявності угоди між ними.

У власника свідоцтва є можливість обрати будь-яку форму підприємницької діяльності щодо організації використання свого знаку.

Свідоцтво надає його власнику виключне право користуватися та розпоряджатися знаком за своїм розсудом. Воно діє від дати публікації в офіційному бюлетені Відомства “Промислова власність” відомостей про видачу свідоцтва.

Використанням знаку визнаються такі дії: застосування його на товарах і при паданні послуг, для яких зареєстровано знак, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час демонстрації експонатів на  виставках  і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та іншій документації, пов’язаній із введенням зазначених товарів і послуг у господарський оборот.

Попереджувальне маркування – прославлення поряд із знаком символу (, який вказує, що знак зареєстровано в Україні. Його використання свідчить про додаткові властивості товару, зокрема, підтвердження його особливого, фірмового статусу, притаманного товарам високої якості.

Обов’язки власника свідоцтва на знак

Власник свідоцтва повинен добросовісно користуватись виключним правом, що випливає із свідоцтва.

Якщо знак не використовується або недостатньо використовується на території України впродовж трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли таке використання було припинено без поважних причин, будь-яка особа має право звернутися до суду (арбітражного суду) із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва.

При вирішенні цього питання суд може взяти до уваги подані власником свідоцтва докази того, що знак не використовувався з незалежних від нього причин.

Передача прав, що випливають із свідоцтва на знак

Права, що виливають із свідоцтва на знак, можуть передаватись у повному обсязі або частково. Порядок передачі зазначених прав регламентується Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Знак може бути відчуженим у будь-який спосіб: продажем, даруванням, обміном тощо. Правовою формою передачі права власності на знак є договір про передачу права власності на знак, який означає передачу власником прав, що випливають із свідоцтва, будь-якій фізичній або юридичній особі, яка стає правонаступником власника свідоцтва.

Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і (або) послуги або щодо особи, яка виготовляє товар або надає послугу.

Законом забороняється передача права власності на знак без згоди решти співвласників, які мають рівні права на його використання. Взаємовідносини між ними можуть бути визначені угодою. Якщо така угода не укладена, жоден із співвласників не має права самостійно, без згоди інших, видавати ліцензії на використання знаку та передавати право власності на знак будь-якій особі.
Передача права на використання знаку. Ліцензійний договір
Право на використання знаку може бути передано у повному обсязі або частково шляхом видачі  дозволу (ліцензії) на його використання. Правовою формою видачі ліцензії є ліцензійний договір.
Ліцензійний договір є угодою, за якою сторона, що володіє виключним правом на використання знаку (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл (ліцензію) на використання знаку, а ліцензіат зобов’язується сплачувати ліцензіару платежі та здійснювати інші дії, які передбачені договором.

Предметом ліцензійного договору є право на використання зареєстрованого знаку разом з іншими правами інтелектуальної власності, які передаються за ліцензійним договором.

Якщо не передбачено інше, ліцензійний договір набуває чинності стосовно сторін з моменту його підписання сторонами. Стосовно інших осіб він вступає в діє тільки після його реєстрації у Відомстві. Укласти ліцензійний договір на використання зареєстрованого знаку можна від початку дії виключних прав, тобто від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва на знак, але в межах строку дії свідоцтва на знак. При укладанні ліцензійного договору використовують типові форми  договорів виключної та невиключної ліцензії.
Захист прав на знаки для товарів і послуг

Конституція України гарантує право кожного громадянина на захист інтелектуальної власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності (стаття 54). Стосовно знаків для товарів і послуг, які є об’єктами інтелектуальної власності, слід зазначити, що будь-яке посягання на права власника зареєстрованого знаку, як передбачено статтею 20 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів» вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва на зареєстрований знак таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати заподіяні збитки.

Законодавством України встановлено відповідальність за порушення прав власника зареєстрованого знаку. Відповідно до статті 21 Закону спори, пов’язані з його застосуванням, вирішуються судом, арбітражним або третейським судом у порядку, встановленому чинним законодавством України. Суди, відповідно до їх компетенції, розглядають спори про встановлення власника прав на зареєстрований знак, порушення майнових прав, укладання та виконання ліцензійних договорів.

Оскарження рішень Відомства

Законодавством передбачена спеціальна процедура, за якою можливо оскаржити будь-яке рішення Відомства стосовно заявки. Це може бути здійснено двома шляхами: в адміністративному та судовому порядку.
Строки розгляду апеляцій становлять:

· з приводу оскарження рішення за заявкою чи поширення дії міжнародної реєстрації – 4 місяці;

· з приводу визнання недійсними охоронних документів чи дії міжнародної реєстрації – 6 місяців.

Рішення Апеляційної ради набуває чинності через два місяці від дати його підписання та може бути оскаржено в судовому порядку у встановлений законодавством термін.

Контрольні питання

1. Що таке пріоритет заявки на знак? Як він встановлюється?

2. Процедура реєстрації знаку в Україні.

3. Права, які надає свідоцтво на знак для товарів і послуг його власнику.

4. Виключне право власника свідоцтва на використання знака, його сутність.

5. Обов’язки власника свідоцтва на знак для товарів і послуг.

6. Взаємовідносини співвласників свідоцтва на знак для товарів для товарів і послуг.

7. Передача прав, що випливають із свідоцтва на знак.

8. Передача права на використання знаку, ліцензійний договір.

9. Захист прав на знаки для товарів і послуг.

10. Які дії визнаються порушенням прав власника свідоцтва на знак?

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ТЕМА 5

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО АВТОРСЬКЕ ТА СУМІЖНІ ПРАВА»
Лекція 1. Законодавче забезпечення інтелектуальної власності в Україні
1. Законодавство України про захист особистих немайнових і майнових прав суб’єктів авторського права. 
2. Види результатів творчості, що охороняються авторським правом. 
3. Функції та повноваження Національного органу інтелектуальної власності у сфері охорони авторського права та суміжних прав.

Законодавство України про захист особистих немайнових і майнових прав суб’єктів авторського права

Тема 5. Закон України «Про авторське та суміжні права» є ключовою у формуванні правової культури фахівців креативних індустрій, дизайну, мистецтва та медіакомунікацій, оскільки визначає механізми правового захисту результатів інтелектуальної діяльності та регулює відносини між авторами, користувачами творів і державою. 
Законодавство України у сфері авторського права базується на положеннях Конституції України, Цивільного кодексу України, спеціального Закону України «Про авторське право і суміжні права», а також міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, зокрема Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів та Угоди TRIPS. 
Гармонізація українського законодавства з європейськими стандартами забезпечує інтеграцію України до міжнародної системи охорони інтелектуальної власності.

Законодавство України гарантує захист особистих немайнових і майнових прав суб’єктів авторського права. 
Особисті немайнові права нерозривно пов’язані з особою автора і не можуть бути передані іншим особам. 
До них належать право визнаватися автором твору, право на ім’я, право на недоторканність твору, право протидіяти будь-якому перекрученню або спотворенню результату творчої діяльності, а також право на оприлюднення твору.
Ці права діють безстроково і забезпечують моральний зв’язок автора зі створеним ним об’єктом творчості.

Майнові права автора мають економічний характер і передбачають можливість отримання винагороди за використання твору. Автор або інший правовласник має виключне право дозволяти чи забороняти відтворення твору, його розповсюдження, публічний показ, виконання, переклад, адаптацію, переробку, доведення до загального відома через мережу Інтернет та інші способи використання. 
Майнові права можуть передаватися за договором, ліцензуватися або успадковуватися. Закон встановлює строк їх дії протягом життя автора і сімдесяти років після його смерті, що відповідає міжнародним стандартам охорони авторських прав.

Види результатів творчості, що охороняються авторським правом

Авторським правом охороняються результати творчої діяльності незалежно від їх художньої цінності, призначення або способу вираження. 
До об’єктів авторського права належать літературні твори, наукові праці, комп’ютерні програми, бази даних, музичні та драматичні твори, аудіовізуальні твори, фотографії, твори образотворчого мистецтва, графічного дизайну, архітектури, містобудування, декоративно-прикладного мистецтва, сценографії, реклами, а також твори, створені із застосуванням цифрових технологій. 
Важливою умовою охорони є творчий характер результату та його об’єктивна форма вираження. 
Водночас авторське право не поширюється на ідеї, концепції, методи, процеси, факти чи офіційні документи, що забезпечує баланс між захистом творчості та свободою інформації.

Поряд із авторським правом закон регулює суміжні права, які належать виконавцям, виробникам фонограм, виробникам відеограм і організаціям мовлення.
Суміжні права забезпечують правовий захист осіб, які здійснюють творче або технічне відтворення та поширення творів, сприяючи розвитку культурного ринку та індустрій контенту.

Функції та повноваження Національного органу інтелектуальної власності у сфері охорони авторського права та суміжних прав

Важливу роль у системі охорони авторського права та суміжних прав відіграє Національний орган інтелектуальної власності України, який реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. 
Його діяльність спрямована на формування ефективної інституційної системи захисту прав авторів, правовласників і користувачів об’єктів інтелектуальної власності. 
До функцій органу належить організація державної реєстрації авторського права, ведення відповідних реєстрів, забезпечення експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності, участь у розробленні нормативно-правових актів, міжнародне співробітництво, інформаційно-роз’яснювальна діяльність та сприяння розвитку культури поваги до авторського права в суспільстві.

Національний орган інтелектуальної власності також здійснює координацію роботи організацій колективного управління майновими правами, контролює прозорість їх діяльності, забезпечує впровадження сучасних цифрових механізмів реєстрації та обліку прав, а також сприяє вирішенню спорів у сфері інтелектуальної власності шляхом експертного супроводу та консультаційної підтримки. 
Через свою діяльність він забезпечує баланс інтересів авторів, індустрії та суспільства, формуючи умови для розвитку творчої економіки, інновацій та культурного середовища України.

Таким чином, Закон України «Про авторське та суміжні права» виступає фундаментальним правовим інструментом захисту інтелектуальної творчості, гарантує охорону особистих і майнових прав авторів, визначає коло об’єктів правової охорони та забезпечує функціонування державної системи управління авторським правом відповідно до міжнародних стандартів. Він сприяє утвердженню принципів справедливого використання творчих результатів, розвитку креативних індустрій та формуванню сучасного правового простору інтелектуальної власності в Україні.

Контрольні запитання
1. Які міжнародні акти вплинули на формування українського законодавства у сфері авторського права?

2. Що розуміється під авторським правом і суміжними правами?

3. Які основні принципи правової охорони авторського права в Україні?

4. Які результати творчої діяльності визнаються об’єктами авторського права?

5. Чи залежить охорона твору від його художньої цінності або способу оприлюднення?

6. Які об’єкти не охороняються авторським правом відповідно до законодавства України?

7. Що таке виключне право на використання твору?

8. У чому різниця між передачею майнових прав і наданням ліцензії?

9. Який строк дії авторського права в Україні?

10. Які особливості охорони службових творів?

11. Як регулюється співавторство?

12. Які права мають спадкоємці автора?

13. Що таке суміжні права і чим вони відрізняються від авторських?

14. Які функції виконує Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій у сфері охорони авторського права?

15. Які повноваження Національного органу інтелектуальної власності щодо державної реєстрації авторських прав?

16. Яку роль Національний орган інтелектуальної власності відіграє у міжнародному співробітництві?

17. Які державні реєстри у сфері авторського права веде Національний орган інтелектуальної власності?

18. Які консультаційні та інформаційні функції виконує Національний орган інтелектуальної власності?

Лекція 2. Закон України «Про авторське та суміжні права»
Об’єкти та суб’єкти авторського та суміжного права.

Особисті немайнові і майнові права автора. 

Порядок реєстрації авторського права. 

Об’єкти та суб’єкти авторського та суміжного права.

Питання об’єктів і суб’єктів авторського та суміжного права є базовим для розуміння правового захисту професійної діяльності дизайнера, оскільки саме через ці категорії визначається, що саме охороняється законом і кому належать відповідні права. 
Відповідно до положень Закон України «Про авторське право і суміжні права» авторське право регулює відносини, що виникають у зв’язку зі створенням та використанням результатів творчої діяльності у сфері науки, літератури, мистецтва і дизайну.

Об’єктами авторського права визнаються результати інтелектуальної творчості, які мають індивідуальний характер і виражені в об’єктивній формі, доступній для сприйняття іншими особами. 
Для дизайнера такими об’єктами виступають графічні композиції, логотипи, фірмовий стиль, пакування, рекламні макети, ілюстрації, фотографії, інтерфейси вебсайтів і мобільних застосунків, шрифти, тривимірні моделі, дизайн середовища, ескізи інтер’єрів, мультимедійний контент, відеографіка та інші результати творчої діяльності. 
Закон охороняє саме форму вираження творчої ідеї, а не саму ідею чи концепцію. Це означає, що задум або стиль не підлягають правовій охороні, тоді як конкретне художнє втілення отримує правовий захист. 
Авторське право виникає автоматично з моменту створення твору незалежно від його оприлюднення, реєстрації або художньої цінності.

Суб’єктами авторського права виступають передусім автори – фізичні особи, творчою працею яких створено твір. 
Автором може бути один дизайнер або колектив авторів у випадку співавторства. 
Поряд з автором суб’єктами прав можуть бути роботодавці, якщо твір створено як службовий у межах трудових обов’язків, замовники за договором, спадкоємці автора, а також юридичні чи фізичні особи, яким майнові права передані на підставі договорів. 
У професійній практиці дизайну особливо важливим є розмежування прав між дизайнером і компанією-замовником, оскільки створення брендбуку, рекламної кампанії чи цифрового продукту часто супроводжується передачею майнових прав при збереженні авторства.

Поряд із авторським правом законодавство визнає суміжні права, що належать виконавцям, виробникам фонограм і відеограм та організаціям мовлення.
У сфері дизайну суміжні права виникають, наприклад, під час створення відеореклами, анімації, цифрових презентацій або мультимедійних продуктів, де поряд із дизайнером працюють актори, звукорежисери, оператори чи продакшн-студії. 
Суміжні права забезпечують правовий захист осіб, які сприяють доведенню творчого результату до аудиторії.

Особисті немайнові і майнові права автора

Особисті немайнові права автора мають фундаментальне значення, оскільки вони пов’язані з особистістю творця і не можуть бути відчужені чи передані іншій особі. 
До таких прав належить право визнаватися автором твору, право використовувати власне ім’я або псевдонім, право вимагати зазначення імені при використанні твору, право на недоторканність твору та захист від спотворення або змін, які можуть зашкодити честі й репутації автора. 
Навіть після передачі майнових прав дизайнер залишається автором створеного продукту, а його ім’я зберігає юридичний зв’язок із твором без обмеження строку.

Майнові права автора мають економічний зміст і дозволяють отримувати винагороду від використання результатів творчості. 
Автор або правовласник має виключне право дозволяти чи забороняти відтворення твору, його поширення, публічний показ, демонстрацію в цифровому середовищі, адаптацію, переклад, модифікацію, інтеграцію у рекламні чи комерційні проєкти, розміщення в мережі Інтернет та інші способи використання. 
Майнові права можуть передаватися повністю або частково за авторськими договорами, ліцензіями чи договорами замовлення.
Строк їх чинності становить усе життя автора і сімдесят років після його смерті, що відповідає міжнародним стандартам охорони інтелектуальної власності.

Порядок реєстрації авторського права

Важливим елементом захисту професійної діяльності є порядок реєстрації авторського права. 
Хоча авторське право виникає автоматично з моменту створення твору, державна реєстрація виконує доказову функцію та значно спрощує підтвердження авторства у разі виникнення правових спорів. 
Реєстрація здійснюється через Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій, який виконує функції Національного органу інтелектуальної власності. 
Автор подає заяву встановленого зразка, примірник твору або його опис, відомості про автора та сплачує відповідний збір. Після експертного розгляду відомості вносяться до державного реєстру, а заявнику видається свідоцтво про реєстрацію авторського права.

Для дизайнера реєстрація особливо важлива у випадках комерційного використання логотипів, айдентики, ілюстрацій, вебдизайну або інших об’єктів, що можуть бути скопійовані чи незаконно використані. 
Свідоцтво про реєстрацію не створює право, але підтверджує його існування та дату виникнення, що є вагомим доказом у судових спорах, під час укладення ліцензійних договорів або передачі прав інвесторам і замовникам.

Таким чином, система авторського та суміжного права забезпечує правовий баланс між творчою свободою та економічними інтересами автора, формує механізми захисту результатів професійної діяльності дизайнера і виступає необхідною складовою сучасної культури інтелектуальної власності у сфері дизайну та креативних індустрій.

Контрольні питання

1. Хто належить до суб’єктів авторського права?

2. Хто є суб’єктами суміжних прав?

3. У яких випадках юридична особа може бути суб’єктом авторського права?

4. Які права виникають у автора з моменту створення твору?

5. У чому полягає зміст особистих немайнових прав автора?

6. Чому особисті немайнові права є невідчужуваними?

7. Які майнові права автора передбачені законодавством?

8. Які способи використання твору належать до майнових прав автора?

1. Який порядок державної реєстрації авторського права в Україні?

2. Чи є реєстрація авторського права обов’язковою умовою його виникнення?

3. Які документи подаються для реєстрації авторського права?

4. Яке значення має свідоцтво про реєстрацію авторського права?

5. Які типові порушення авторського права зустрічаються у цифровому середовищі?

Лекція 3. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав.

1. Види порушень і порядок захисту авторського права і суміжних прав.
2. Способи правового захисту авторського та суміжних прав.

Види порушень і порядок захисту авторського права і суміжних прав

Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав становлять важливу складову професійної підготовки фахівців галузі дизайну, креативних індустрій та цифрових комунікацій, оскільки сучасне творче середовище характеризується активним обігом інтелектуального продукту, високим рівнем цифрового копіювання та швидким поширенням інформації. 
Правова охорона результатів творчої діяльності спрямована не лише на визнання авторства, а й на забезпечення реального механізму реагування у випадках неправомірного використання творів. 
Основні положення цивільно-правового захисту визначені Закон України «Про авторське право і суміжні права» та нормами Цивільний кодекс України, які встановлюють правові інструменти відновлення порушених прав автора або іншого правовласника.

Порушення авторського права і суміжних прав виникають у випадках незаконного використання результатів творчої діяльності без дозволу автора або іншого суб’єкта прав. 
У сфері дизайну такі порушення мають особливо поширений характер, оскільки цифрові технології спрощують копіювання, модифікацію та повторне використання візуального контенту. 
До порушень належить незаконне відтворення твору, копіювання графічних матеріалів, використання логотипів або фірмового стилю без ліцензії, розміщення дизайнерських робіт у мережі Інтернет без зазначення автора, внесення змін до твору без згоди автора, використання фотографій чи ілюстрацій у рекламних цілях без дозволу правовласника, а також привласнення авторства. 
Порушенням визнається і створення похідних творів на основі чужого дизайну без отримання відповідних прав, що часто проявляється у плагіаті або імітації дизайнерських рішень.

Цивільно-правовий порядок захисту авторського права базується на принципі відновлення порушеного права та компенсації завданої шкоди. 
Особа, чиї права порушені, має право звернутися до суду з вимогою про захист своїх інтелектуальних прав. 
Судовий захист може здійснюватися як самим автором, так і правонаступником, роботодавцем, організацією колективного управління чи іншим правовласником. 
Перед судовим зверненням допускається досудове врегулювання спору шляхом пред’явлення претензії або вимоги припинити незаконне використання твору, що у багатьох випадках дозволяє врегулювати конфлікт без судового процесу.

Способи правового захисту авторського та суміжних прав

Важливою складовою лекції є розуміння способів правового захисту авторських і суміжних прав. 
Цивільне законодавство передбачає можливість вимагати визнання авторського права, що є актуальним у ситуаціях оспорювання авторства або незаконного присвоєння творчого результату іншою особою. 
Автор або правовласник може вимагати припинення дій, що порушують право, наприклад видалення незаконно розміщених зображень із вебсайтів, припинення продажу продукції з незаконно використаним дизайном або заборони подальшого розповсюдження контенту. 
Одним із ключових засобів захисту виступає відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої автору внаслідок незаконного використання твору, що може включати втрачений прибуток, компенсацію за незаконне використання та шкоду діловій репутації.

Суттєвим інструментом цивільно-правового захисту є також можливість стягнення компенсації замість доведення конкретного розміру збитків, що значно спрощує захист прав у сфері дизайну, де фактичні втрати часто складно обчислити. Суд може ухвалити рішення про вилучення і знищення контрафактної продукції, матеріалів або обладнання, за допомогою яких здійснювалося порушення. 
У цифровому середовищі це може означати блокування доступу до незаконного контенту або припинення функціонування онлайн-ресурсів, які порушують авторські права.

Особливе значення має захист особистих немайнових прав автора, оскільки навіть за наявності договору про передачу майнових прав дизайнер зберігає право вимагати зазначення свого імені, захисту твору від спотворення та збереження творчої репутації. 
Судова практика підтверджує, що зміна дизайнерського продукту без згоди автора, яка негативно впливає на його професійний імідж, може розглядатися як порушення особистих прав і підстава для відшкодування моральної шкоди.

Цивільно-правові способи захисту також тісно пов’язані з доказуванням факту авторства та використання твору. У цьому контексті важливу роль відіграють матеріальні докази створення твору, електронні файли з датами створення, авторські договори, листування із замовниками, а також свідоцтво про реєстрацію авторського права. 
Реєстрація не є обов’язковою умовою виникнення права, однак значно підсилює правову позицію автора у суді.

У сучасних умовах розвитку цифрової економіки цивільно-правовий захист авторського права стає елементом професійної безпеки дизайнера. Знання механізмів правового реагування дозволяє не лише захищати власні творчі результати, а й правильно будувати договірні відносини із замовниками, роботодавцями та партнерами. 
Ефективне застосування цивільно-правових способів захисту сприяє формуванню чесного конкурентного середовища, розвитку креативних індустрій та утвердженню поваги до інтелектуальної власності як важливого ресурсу сучасної економіки знань.

Контрольні питання 

1. Що вважається незаконним використанням твору?

2. Які види піратства існують у сфері авторського права?

3. Що таке плагіат і які його правові наслідки?

4. Які порушення належать до суміжних прав?

5. Які органи здійснюють захист авторського права в Україні?

6. Які способи досудового врегулювання спорів існують у сфері авторського права?

7. Які види юридичної відповідальності передбачені за порушення авторських прав?

8. Які цивільно-правові способи захисту авторських прав застосовуються найчастіше?

9. У яких випадках застосовується компенсація замість відшкодування збитків?

10. Які адміністративні заходи впливу використовуються щодо порушників?

11. Коли настає кримінальна відповідальність за порушення авторських прав?

12. Які способи судового захисту авторського права передбачені законодавством України?

13. Як здійснюється припинення незаконного використання твору в мережі Інтернет?

14. Які права має автор у разі спотворення або зміни його твору без дозволу?

15. Які особливості колективного управління майновими правами авторів?

16. Яке значення має авторське право для розвитку креативних індустрій та цифрової економіки України?

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ТЕМА 6. ЛІЦЕНЗУВАННЯ І ПЕРЕДАЧА МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Лекція 1. Ліцензування і передача майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
1. Використання прав на об’єкти інтелектуальної власності.
2. Передача майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Використання прав на об’єкти інтелектуальної власності
Ліцензування і передача майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності є одним із ключових механізмів функціонування сучасної економіки знань, креативних індустрій та інноваційної діяльності. 
Для фахівців спеціальності дизайн розуміння правових засад використання інтелектуальної власності має безпосереднє професійне значення, оскільки більшість дизайнерських продуктів створюються з метою подальшої комерціалізації, інтеграції у бізнес-процеси та використання у виробництві товарів і послуг. 
Правове регулювання цих відносин визначається нормами Цивільний кодекс України, спеціальними законами у сфері інтелектуальної власності, а також міжнародними угодами, що забезпечують охорону результатів творчої та інноваційної діяльності.

Інтелектуальна власність охоплює дві великі групи об’єктів – авторське право та об’єкти промислової власності.
Якщо авторське право переважно захищає твори творчого характеру, то промислова власність спрямована на охорону результатів технічної, технологічної та дизайнерської діяльності, які використовуються у виробництві та підприємництві. 
До об’єктів промислової власності належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, комерційні найменування та інші засоби індивідуалізації товарів і послуг. 
Для дизайнерів особливе значення мають промислові зразки та торговельні марки, адже саме вони забезпечують правовий захист зовнішнього вигляду продукції, пакування, айдентики бренду та візуальної ідентифікації компаній.

Використання прав на об’єкти промислової власності здійснюється виключно правовласником або іншими особами за його дозволом. Наявність охоронного документа, зокрема патенту або свідоцтва, надає власнику виключне право використовувати об’єкт, дозволяти його використання іншим особам або забороняти таке використання. 
Використання об’єкта промислової власності може проявлятися у виробництві продукції, застосуванні дизайнерського рішення у серійному виробництві, розміщенні торговельної марки на товарах, упаковці, рекламних матеріалах, вебресурсах або цифрових платформах. 
Таким чином, інтелектуальна власність перетворюється на економічний актив підприємства, що формує конкурентні переваги та ринкову впізнаваність.

Передача майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності

Однією з основних форм правомірного використання інтелектуальної власності є ліцензування. 
Ліцензія є юридичним дозволом, за яким правовласник надає іншій особі право використання об’єкта інтелектуальної власності на визначених умовах.
Ліцензування дозволяє автору або власнику патенту зберігати право власності на об’єкт, одночасно отримуючи прибуток від його використання іншими суб’єктами господарювання. 
У практиці дизайну ліцензування широко застосовується під час використання логотипів, фірмового стилю, дизайнерських рішень пакування, інтерфейсів цифрових продуктів, шрифтів або візуальних концепцій бренду. Ліцензійні договори визначають обсяг прав, територію використання, строк дії, розмір винагороди, способи використання об’єкта та відповідальність сторін.

Передача майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності є більш комплексною правовою процедурою, ніж ліцензування. 
Якщо ліцензія передбачає лише дозвіл на використання, то передача майнових прав означає зміну власника прав. 
У результаті укладення договору про передачу прав новий правовласник отримує повний обсяг майнових прав і можливість самостійно розпоряджатися об’єктом інтелектуальної власності. 
Для дизайнерської практики це характерно у випадках створення об’єкта на замовлення, коли компанія-замовник викуповує всі майнові права на бренд, дизайн продукції або цифровий продукт.

Передача майнових прав має здійснюватися виключно на підставі письмового договору, який визначає обсяг переданих прав, способи використання об’єкта, територію їх дії, строк та умови виплати винагороди. 
Важливо розуміти, що передача майнових прав не впливає на особисті немайнові права автора, які залишаються за ним безстроково. Навіть після повної передачі майнових прав дизайнер зберігає право визнаватися автором створеного об’єкта та право на захист своєї творчої репутації.

У сфері промислової власності передача прав часто пов’язана з комерціалізацією інновацій, франчайзингом, створенням спільних виробництв або залученням інвестицій. 
Інтелектуальна власність у таких випадках виступає нематеріальним активом, що може бути предметом купівлі-продажу, внеском до статутного капіталу підприємства або об’єктом інвестиційних угод. 
Від правильного юридичного оформлення передачі прав залежить можливість подальшого законного використання об’єкта та уникнення правових конфліктів.

Особливого значення набуває розуміння відмінності між передачею прав і передачею матеріального носія. 
Передача макета, файлів дизайну або фізичного виробу не означає автоматичного переходу майнових прав, якщо це прямо не передбачено договором. Саме ця помилка часто стає причиною конфліктів між дизайнерами та замовниками, коли замовник вважає себе власником прав лише на підставі оплати роботи.

Сучасна практика інтелектуальної власності демонструє, що ефективне ліцензування і передача майнових прав сприяють розвитку креативної економіки, забезпечують справедливу винагороду авторам та стимулюють інновації. 
Для дизайнера знання правових механізмів управління інтелектуальними правами є складовою професійної компетентності, що дозволяє не лише створювати творчий продукт, а й грамотно керувати його економічним потенціалом, формувати партнерські відносини з бізнесом та забезпечувати правову безпеку власної професійної діяльності.

Контрольні питання

1. Що розуміється під ліцензуванням у сфері інтелектуальної власності?

2. Яке місце ліцензійних договорів у системі комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності?

3. Що таке об’єкти інтелектуальної власності та які з них можуть передаватися за ліцензією?

4. Які особливості використання прав на об’єкти промислової власності?

5. Які об’єкти промислової власності можуть бути предметом ліцензійного договору?

6. У чому полягає економічна сутність передачі майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності?

7. Чим відрізняється передача майнових прав від надання права користування об’єктом інтелектуальної власності?

8. Які суб’єкти можуть виступати сторонами ліцензійного договору?

9. Хто є ліцензіаром і ліцензіатом?

10. Які правові підстави укладення ліцензійних договорів визначені Цивільним кодексом України?

11. Які істотні умови ліцензійного договору?

12. Які способи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності застосовуються у сучасній економіці?

13. Які приклади використання ліцензійних договорів у дизайні, ІТ та креативних індустріях?

14. Яке значення має ліцензування для інноваційної діяльності підприємств?

15. Які сучасні тенденції розвитку ліцензування інтелектуальної власності у цифровій економіці?

Лекція 2. Особливості ліцензування об’єктів  інтелектуальної власності
1. Структура, зміст і види ліцензійних договорів.
2. Види ліцензійних платежів.
3. Ліцензійні договори на передачу виключних майнових прав та на користування ОІВ.
Структура, зміст і види ліцензійних договорів.

Ліцензування у сфері інтелектуальної власності є одним із ключових інструментів правового та економічного обігу результатів творчої й інноваційної діяльності. 
Ліцензійний договір виступає юридичною формою, яка дозволяє правовласнику зберігати право власності на об’єкт інтелектуальної власності та водночас надавати іншій особі законне право його використання. 
Правові засади укладення та виконання таких договорів визначаються нормами Цивільний кодекс України та спеціальним законодавством у сфері інтелектуальної власності, що регламентує використання авторських творів, промислових зразків, торговельних марок, комп’ютерних програм та інших результатів інтелектуальної діяльності.

Структура ліцензійного договору формується відповідно до принципу чіткого визначення прав та обов’язків сторін. Центральним елементом договору є визначення об’єкта інтелектуальної власності, щодо якого надається дозвіл на використання. Об’єкт має бути індивідуалізований настільки точно, щоб виключити неоднозначне трактування, що особливо важливо у сфері дизайну, де одним договором можуть передаватися права на логотип, систему айдентики, дизайн упаковки або цифровий інтерфейс. 
У змісті договору обов’язково визначаються способи використання об’єкта, територія дії ліцензії, строк використання, обсяг наданих прав, порядок контролю за використанням результату творчості, умови виплати винагороди та відповідальність сторін у разі порушення договірних умов.

Зміст ліцензійного договору відображає баланс інтересів ліцензіара, тобто власника прав, і ліцензіата – особи, яка отримує право користування об’єктом. Ліцензіар гарантує наявність у нього відповідних прав і можливість їх надання, тоді як ліцензіат зобов’язується використовувати об’єкт лише у межах, визначених договором. Важливою складовою є положення щодо способів захисту прав, порядку внесення змін до договору та умов його припинення. У професійній дизайнерській практиці особливого значення набувають положення щодо можливості модифікації твору, створення похідних об’єктів або адаптації дизайну під різні носії та ринки.

Види ліцензійних платежів
Види ліцензійних договорів визначаються обсягом переданих прав. Виключна ліцензія передбачає передачу права використання об’єкта лише одному ліцензіату, причому сам ліцензіар втрачає можливість використовувати об’єкт у визначеній сфері та надавати аналогічні права іншим особам. Така форма застосовується тоді, коли компанія прагне отримати повний контроль над використанням дизайнерського рішення або бренду в певному сегменті ринку. 
Одинична ліцензія дозволяє використовувати об’єкт і ліцензіату, і самому ліцензіару, але виключає можливість надання ліцензії іншим особам. 
Невиключна ліцензія є найпоширенішою формою, за якої правовласник може надавати аналогічні дозволи необмеженій кількості користувачів, що характерно для шрифтів, ілюстрацій, цифрових шаблонів або програмного забезпечення.

Ліцензійні договори на передачу виключних майнових прав та на користування ОІВ

Окрему групу становлять ліцензійні договори на передачу виключних майнових прав та договори на користування об’єктами інтелектуальної власності. Передача виключних майнових прав фактично означає повний перехід економічного контролю над об’єктом до іншої особи. Новий правовласник отримує право самостійно використовувати об’єкт, дозволяти його використання третім особам і забороняти таке використання. У дизайнерській практиці це характерно для створення брендів або айдентики на замовлення великих компаній, які зацікавлені у повному володінні результатом творчої роботи.

На відміну від передачі виключних майнових прав, ліцензійний договір на користування об’єктом інтелектуальної власності не змінює власника прав. 
Автор або інший правовласник зберігає статус власника, а ліцензіат отримує лише визначене договором право використання. Саме ця модель дозволяє дизайнеру багаторазово комерціалізувати один і той самий творчий продукт, отримуючи регулярний дохід від його використання різними клієнтами або платформами.

Важливим економічним елементом ліцензування є система ліцензійних платежів, що визначає спосіб винагороди правовласника. Ліцензійні платежі можуть мати форму одноразової винагороди, яка виплачується за надання права використання незалежно від подальших результатів комерційної діяльності. Іншим поширеним механізмом є роялті – періодичні платежі, розмір яких залежить від обсягів продажу продукції, прибутку або інтенсивності використання об’єкта інтелектуальної власності. У практиці креативних індустрій часто застосовується комбінована модель, коли початковий платіж поєднується з подальшими відрахуваннями від комерційного використання дизайну або бренду.

Ліцензійні платежі виконують не лише компенсаційну, а й стимулюючу функцію, оскільки дозволяють автору отримувати довгостроковий дохід від створеного об’єкта, а користувачу – легально інтегрувати інтелектуальний продукт у власну діяльність без необхідності створювати його з нуля. Важливою умовою є прозорість механізму розрахунків, визначення строків виплат і можливість контролю використання об’єкта, що забезпечує справедливий розподіл економічних результатів творчої діяльності.

Таким чином, структура, зміст і види ліцензійних договорів формують правову основу комерціалізації інтелектуальної власності. 
Ліцензування виступає гнучким інструментом управління майновими правами, який дозволяє поєднати інтереси автора, бізнесу та суспільства. 
Для сучасного дизайнера розуміння механізмів ліцензування, системи ліцензійних платежів та відмінностей між передачею виключних прав і наданням права користування є необхідною умовою професійної правової грамотності та ефективної реалізації творчого потенціалу у ринковому середовищі.
Контрольні питання

1. Якою є структура ліцензійного договору?

2. Які розділи обов’язково містить ліцензійний договір?

3. Що визначає предмет ліцензійного договору?

4. Як визначається територія дії ліцензії?

5. Яке значення має строк дії ліцензійного договору?

6. Які існують види ліцензій залежно від обсягу переданих прав?

7. У чому особливості виключної ліцензії?

8. Які правові наслідки укладення одиничної ліцензії?

9. У чому полягає зміст невиключної ліцензії?

10. Чим відрізняється субліцензія від основної ліцензії?

11. Які права та обов’язки має ліцензіар?

12. Які права та обов’язки має ліцензіат?

13. Які гарантії правомірності використання об’єкта інтелектуальної власності передбачаються договором?

14. Які обмеження можуть встановлюватися у ліцензійному договорі?

15. Які види ліцензійних платежів застосовуються у міжнародній практиці?

16. Що таке роялті та як воно визначається?

17. У чому особливості паушального платежу?

18. Які переваги комбінованих ліцензійних платежів?

19. У чому різниця між договором комерційної концесії (франчайзингом) і ліцензійним договором?

20. Які умови конфіденційності можуть передбачатися у ліцензійних угодах?

21. Які ризики виникають під час передачі майнових прав?

22. Які способи захисту прав сторін ліцензійного договору існують у разі порушення умов договору?

23. У яких випадках ліцензійний договір може бути розірваний?

24. Які наслідки припинення дії ліцензійного договору?

25. Які особливості передачі виключних майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності?

26. Чим відрізняється договір відчуження майнових прав від ліцензійного договору?

27. Які правові наслідки повного відчуження прав інтелектуальної власності?
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ У ГАЛУЗІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ТЕМА 7

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Лекція 1. Міжнародна співпраця у галузі правової охорони об’єктів промислової власності.

1. Міжнародні органи та організації з питань інтелектуальної власності.

2. Паризька конвенція щодо охорони промислової власності від 26.12.1991р.

3. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків.

4. Патентування винаходу в іноземних державах за процедурою Договору про патентну кооперацію (РСТ).

5. Процедура одержання європейського патенту; процедура Євро-РСТ.

6. Патентування винаходу за процедурою Євразійської патентної конвенції (ЄАПК).

Міжнародні органи та організації з питань інтелектуальної власності 

Іноземне патентування здійснюється з метою використання іноземного права власності як самостійного об’єкта комерційних операцій у зовнішній торгівлі. Одержання міжнародного патенту є базою для продажу запатентованих винаходів й укладання ліцензійних угод на їх використання.

Підприємства-монополії, які володіють іноземними патентами, торгують ними, створюючи міжнародні патентні об’єднання – картелі, пули і т.д., які відіграють важливу роль у світовій економіці. Юридичну основу монополістичних об’єднань становлять угоди про обмін патентами, ліцензіями і технічною документацією з метою спільної експлуатації запатентованих ОПВ.

Винахід патентують в іноземних державах з метою:

· захисту промислового експорту в державах, де передбачається його здійснювати, зокрема машин, пристроїв, обладнання, матеріалів (речовин), продукції побутового призначення;

· захист так званих комплексних поставок, тобто об’єктів капітального будівництва, що споруджуються за кордоном при технічній допомозі України;

· забезпечення патентного захисту національних науково-технічних досягнень в іноземних державах, на території яких винахід буде використовуватись на підставі ліцензійного договору;

· забезпечення міжнародного науково-технічного співробітництва, включаючи створення спільних з іноземними фірмами підприємств тощо.

Доцільність патентування винаходів в іноземних державах залежить від рівня та направленості технічного розвитку в тій чи іншій галузі промисловості конкретної держави.

Рішення стосовно одержання правової охорони винаходу в іноземних державах повинно прийматись за результатами оцінки перспектив його комерційної реалізації окремо в кожній державі.

Всі витрати, пов’язані з патентуванням винаходів в іноземних державах, несе заявник або, за погодженням з ним, інша зацікавлена особа. При листуванні з патентним відомством щодо одержання патенту необхідно додержуватись регламентованих строків щодо діловодства заявок та правильності сплати мита, розміри якого друкуються в офіційних патентних бюлетенях Європейського патентного відомства (далі – ЄПВ), Євразійського патентного відомства, а також РСТ Аррlicant’s Guide.

Вибираючи процедуру патентування, необхідно враховувати розміри валютних витрат, які включають розміри офіційного мита та гонорарів патентних повірених.

Вартість патентування одного винаходу в одній державі з використанням традиційної процедури від подання заявки до одержання патенту досягає від 3 до 8 тис. дол. США з урахуванням оплати послуг патентного повіреного.
Можна подати заявку безпосередньо до відомства іншої держави. Законом чітко визначено, що до подання заявки на одержання патенту на винахід в орган іноземної держави заявник зобов’язаний подати заявку в Україні.

Відповідно до п. 2 ст. 32 Закону заявник, подаючи заявку на винахід до Відомства, повідомляє про свій намір здійснити патентування винаходу в іноземних державах. Для цього до Управління права та патентної політики Відомства надсилається заявка, до якої додаються:

· матеріали заявки на винахід в повному обсязі;

· документ, який засвідчує подання заявки до Відомства (розписка в прийнятті заявки, рішення про встановлення дати подання заявки);

· експертний висновок про можливість опублікування матеріалів про винахід у пресі та інших засобах масової інформації згідно з Положенням про порядок підготовки матеріалів, призначених для відкритого опублікування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. № 419;

· документ, який засвідчує повноваження довіреної особи або правонаступництво.

Розгляд заявки здійснюється відповідно до Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах, затвердженої Державним патентним відомством України від 22 травня 1995 р. № 81.

Якщо протягом трьох місяців від дати надходження такого повідомлення до Відомства заявнику не буде надіслано рішення про заборону патентувати винахід в іноземних державах, він має право подати заявку на одержання патенту на винахід до відповідного органу іноземної держави. За вмотивованим клопотанням заявника Відомство може дозволити подати заявку на одержання патенту на винахід до відповідного органу Іноземної держави раніше встановленого Законом строку.
Патентувати винахід необхідно в державах, де досить розвинена відповідна галузь промисловості та проводяться у цьому напрямі наукові дослідження. Наприклад, якщо власник прагне завоювати монополію на ринку, він може запатентувати свій винахід: у державах:

· де розташовані підприємства конкурентів; у державах, де планується організувати виробництво даної продукції;

· де знаходяться основні ринки збуту;

· передбачається продаж ліцензій тощо.

Винахід можна патентувати у державах, що мають потенційні можливості для розвитку даного виробництва, зокрема у державах, що розвиваються.

Важливим фактором при вирішенні питання щодо патентування в тій чи іншій державі є укладені договори про довгострокове науково-технічне співробітництво, усталений експорт продукції, в якій використовується винахід. Необхідно звернути увагу на наявність умов для організації нового виробництва: географічне положення держави, джерела сировини та транспортні засоби, кадри достатньої кваліфікації тощо.

Патентування винаходу з метою захисту експорту бажано супроводжувати реєстрацією за кордоном знаку для товарів і послуг, що підвищить попит на продукцію та її вартість. Якщо в державі не існує патентної системи, здійснити патентування неможливо.
Вибір процедури патентування проводять з урахуванням того, чи приймає держава, в якій планується здійснити патентування, участь у міжнародних або регіональних договорах з охорони промислової власності, а також особливостей її патентного законодавства.

Якщо необхідно запатентувати винахід лише у декількох державах, можна скористатись так званою традиційною процедурою, тобто подати заявку безпосередньо в кожну державу патентування. Однак ця процедура має цілий ряд недоліків. Так, матеріали заявки, зокрема опис та формулу винаходу, необхідно складати відповідно до законів, згідно з правилами та мовою кожної з держав патентування. Необхідно оплачувати послуги патентних повірених в кожній державі патентування. Заявка реєструється патентним відомством тільки після сплати відповідного мита, і якщо заявником приймається рішення щодо недоцільності продовження діловодства за поданою заявкою в одній з держав, заявник несе збитки.

Крім традиційної процедури, патентування винаходів в іноземних державах можна здійснити і за такими процедурами:

· згідно з Договором про патентну кооперацію (РСТ);

· згідно з вимогами Європейської патентної конвенції (ЄПК);

· згідно з Євразійською патентною конвенцією (ЄАПК).

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОIВ) є міжурядовою організацією, що була заснована конвенцією, підписаною в Стокгольмі 17.07.67 р. під назвою «Конвенція інтелектуальної власності». Вона набула чинності у 1970 р.

ВОIВ – це одна з 16-ти “спеціалізованих установ”, що входять до системи ООН.

На ВОIВ покладено завдання: сприяти охороні інтелектуальної власності в усьому свiтi шляхом співробітництва між державами i забезпечувати адміністративне управління союзами, кожний з який був створений на основі багатостороннього договору i займається правовими i адміністративними аспектами інтелектуальної власності. 

Виконавчим головою ВОIВ є Генеральний директор. Секретаріат ВОIВ називається «Міжнародне Бюро ВОIВ». Членами ВОIВ є 171 країна, в тому числі й Україна.

Міжнародне Бюро ВОIВ функціонує з 1970 р. i є правонаступником «Об’єднаних бюро по охороні інтелектуальної власності», якi були засновані Паризькою конвенцією по охороні промислової власності i Бернською конвенцією по охороні літературних i художніх творів. Міжнародне бюро виконує організаційні (адміністративні) функції щодо більшості міжнародних угод у сфері охорони промислової власності, авторського права і суміжних прав.

Названа організація є міжурядовою організацією системи ООН. Штаб-квартира знаходиться у Швейцарії (м. Женева). Наша громадськість значно ширше була ознайомлена з діяльністю таких спеціалізованих установ ООН як Організація Об’єднаних Націй з питань утворення, науки і культури (ЮНЕСКО), Міжнародна Організація Праці, Міжнародний Валютний Фонд (МВФ), Світовий банк (Міжнародний банк реконструкції і розвитку – МБРР), Продовольча і сільськогосподарська організація (ПСО) і т.д.

ВОІВ почала свою діяльність ВОIB ще в минулому сторіччі, коли були підписані Паризька конвенція по охороні промислової власності та Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів.

Формально ВОIB була створена відповідно до конвенції, підписаної в столиці Швеції Стокгольмі 14 липня 1967 року. Після завершення роботи Дипломатичної конференції, Конвенцію підписали відразу 39 держав.

Українська РСР, приєднуючись до Конвенції, заявила: «Створена ВОІВ Конвенція регулює питання, що стосуються інтересів усіх країн. Вона повинна бути відкрита для участі всіх держав відповідно до принципу їхньої суверенної рівності». Ця заява дослівно повторювала відповідну заяву СРСР.

Конвенція набула чинності 26 квітня 1970 року. Статус спеціалізованої установи ООН Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності отримала 17 грудня 1974 року. У зв’язку зі створенням ВОІВ почала функціонувати система, яка встановила чіткий зв’язок між численними міждержавними угодами в сфері охорони інтелектуальної власності.

Стаття друга Конвенції подає таке визначення: «... інтелектуальна власність охоплює права, що стосуються:

· літературних, художніх і наукових добутків;

· виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо телепередач;

· винаходів у всіх сферах людської діяльності;

· наукових відкриттів, товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань і комерційних позначень;

· захисту проти несумлінної конкуренції, а також всіх інших прав, що стосуються інтелектуальної власності у виробничій, науковій, літературній і художній галузях».

Будь-яка держава стає членом ООН після здачі Генеральному директору ВОIB на збереження ратифікаційної чи грамоти (акту) про приєднання. Держави-учасниці Паризької конвенції по охороні промислової власності чи Бернської конвенції по охороні літературних і художніх творів. 

ВОІВ створена для: 

· сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі шляхом установлення співробітництва між країнами і взаємодії з міжнародними організаціями;

· забезпечення адміністративного співробітництва між Союзами в сфері охорони інтелектуальної власності.

Функції ВОIB:

· сприяння підписанню нових міжнародних договорів і удосконалення національних законодавств по інтелектуальній власності;

· надання технічної допомоги країнам, що розвиваються;

· збір і поширення інформації

· забезпечення роботи служб, що спрощують одержання правової охорони винаходів, товарних знаків і промислових зразків у випадку одержання такої охорони в декількох країнах;

· сприяння розвитку інших видів адміністративного співробітництва між державами-членами ВОІВ.

ВОIB централізує адміністративне управління Союзами в Міжнародному бюро в Женеві. Це вигідно з погляду раціональної витрати фінансових засобів на виконання адміністративних функцій. ВОIB виконує також адміністративні функції.

Організаційна структура ВОIB має три керівних органи:

1. Генеральну Асамблею.

2. Конференцію.

3. Координаційний комітет.

Виконавчою главою ВОIB є Генеральний директор, якого обирає на 6 років Генеральна Асамблея.

Міжнародне бюро (секретаріат ВОІВ) готує та проводить наради, розробляє нові проекти міжнародних договорів у сфері охорони промислової власності, здійснюючи різноманітну діяльність, спрямовану на розвиток міждержавного співробітництва.

Бюро централізує інформацію, що стосується охорони інтелектуальної власності, є депозитарієм більшості угод, підписаних під егідою ВОІВ. До його складу входять служби міжнародної реєстрації товарних знаків, промислових зразків і найменувань місць походження.

Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків

Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків – це угода, укладена в 1925 р у Гаазі. Вона вступила в дію 01.07.28 р., була переглянута в Лондоні (1934 р.), у Гаазі (1960 р.) У 1961 р., 1967р. прийнято Додаткові акти, 02.07.99 р. – новий Женевський акт, є відкритою для держав-учасниць Паризької конвенції.

Основною метою міжнародного депонування є забезпечення охорони промислових зразків у державах-учасницях Гаазької угоди з виконанням мінімальних формальностей та витрат. Це здійснюється шляхом подання лише однієї заявки безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ або через національне відомство держави-учасниці, якщо цього вимагає її національне законодавство При цьому заявник зазначає перелік країн, у яких би він хотів отримати правову охорону свого промислового зразка, та сплачує збір. Міжнародна заявка на промисловий зразок має силу правильно оформленої національної заявки в зазначених державах-учасницях. Кожна із держав-учасниць може відмовити в наданні охорони промисловому зразку, який не відповідає вимогам її національного законодавства, але така відмова не тягне за собою відмову в наданні охорони в інших державах учасницях. Міжнародне депонування здійснюється на початковий термін – 5 років і може продовжуватися принаймні на 5 років (у тих державах-учасницях, патентне законодавство яких передбачає для національних депонувань термін охорони, що перевищує 10 років). Станом на 15.07.99 р. учасницями Угоди є 29 країн.

Міжнародний орган по депонуванню (МОД) – це установа, яка набула статусу міжнародного органу по депонуванню та відповідає вимогам, встановленим Будапештським договором про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури й Інструкцією до неї.

Найробський договір про охорону олімпійського символу

Цей договір прийнятий у Найробі 26.09.81р. і діє під егідою ВОІВ, забезпечуючи можливість розміщення олімпійської символіки на товарах народного споживання в Договірних державах. Визначає порядок та умови використання олімпійського символу (п’ять переплетених кілець) як знаку або іншого позначення з комерційною метою. Дозвіл на використання може надаватися Міжнародним Олімпійським Комітетом або від його імені – національними Олімпійськими комітетами. Україна приєдналась до Договору в грудні 1998р. Станом на 15.07.99р. учасницями Найробського договору є 39 країн.

Паризька конвенція по охороні промислової власності
Паризька конвенція по охороні промислової власності – це багатостороння угода, укладена одинадцятьма країнами 29 березня 1883р. у Парижі (Франція), набула чинності 7 липня 1884 р. Конвенція кілька разів переглядалася й уточнювалася: 14 грудня 1900 р. – Брюссель; 2 липня 1911 року – Вашингтон; 6 листопада 1925 року – Гаага; 2 червня 1934 року – Лондон; 31 жовтня 1958 року – Лісабон; 14 липня 1967 року – Стокгольм. Востаннє зміни вносилися в текст Конвенції 2 жовтня 1979 року.

Країни-учасниці Паризької конвенції утворюють Паризький союз по охороні промислової власності. 

Органами Паризького союзу є Асамблея і Виконавчий комітет.

Конвенція стосується сфери промислової власності, яка включає винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та зазначення походження чи найменування місця походження товарів, а також припинення недобросовісної конкуренції.

Положення Конвенції поділяються на 4 основні групи:

1) правила, які стосуються матеріального права, і гарантують право національного режиму для кожної із держав-учасниць;

2) норми щодо права пріоритету;

3) загальні правила в сфері матеріального права, що стосуються прав і обов’язків фізичних та юридичних осіб;

4) положення, що відносяться до адміністративної структури, та заключні положення Конвенції.

Конвенція містить важливі положення, що стосуються винаходів, товарних знаків, промислових зразків, корисних моделей, фірмових найменувань, вказівок місць походження та запобігання несумлінної конкуренції. 
Основні положення Конвенції можна розділити на три категорії: національний режим, право пріоритету і загальні правила.

Конвенція базується на принципі взаємного надання національного режиму. Вона передбачає право пріоритету щодо винаходів, корисних моделей, товарних знаків і промислових зразків. Користуючись ним, заявник на підставі правильно оформленої першої заявки, що була подана в одній із країн-членів Конвенції, може клопотати про одержання правової охорони на об’єкт промислової власності в будь-якій іншій країні-учасниці. У відношенні винаходів і корисних моделей таке клопотання повинне подаватися протягом 12 місяців, а відносно промислових зразків і товарних знаків – протягом 6 місяців з дати подачі першої правильно оформленої заявки. Цей пільговий термін у патентознавстві відомий як «конвенційний пріоритет».
Патентування – досить дорогий процес, що вимагає витрат на складання заявки, її переклад, оплату послуг патентних повірених і т.д. Протягом періоду конвенційного пріоритету заявник може визначитися з економічною доцільністю патентування за кордоном, підготувати заявочні матеріали відповідно до вимог тих країн, у патентні відомства яких планується подача заявок. Пільга по конвенційному пріоритеті є особливо привабливою для тих підприємств і компаній, що активно здійснюють патентування своїх винаходів за кордоном.

Виставковий пріоритет, передбачений статтею 11-й Конвенції, означає, що винаходи, товарні знаки і промислові зразки охороняються з моменту розміщення експоната на виставці за умови подачі в майбутньому протягом визначеного терміну заявки на одержання чи патенту реєстрацію товарного знаку. Якщо пізніше буде вимагатися право пріоритету, то патентне відомство відповідної країни буде відраховувати термін з дати розміщення експоната на офіційно визнаній міжнародній виставці, що проходить на території однієї з країн Паризького союзу.

Конвенцією встановлений принцип незалежності один від іншого патентів, виданих у різних країнах-учасницях. Видача чи невидача патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок не ставить за обов’язок іншим державам автоматично видавати чи не видавати відповідний патент. Патент не може бути визнаний недійсним в одній чи декількох країнах світу через те, що він був визнаний недійсним в тій чи іншій країнах. Терміни дії патенту на той самий об’єкт промислової власності є незалежними, тобто держава-учасниця не зобов’язана припиняти дію патенту на тій підставі, що термін його дії закінчився в іншій державі-учасниці. Якщо продаж запатентованого чи виробу, що виготовляється запатентованим способом, підлягає забороні чи обмеженню відповідно до національного законодавства, це не визнається як підстава для того, щоб визнати патент недійсним.

Конвенція дозволяє державам-членам вводити законодавчі норми, що передбачають видачу примусових ліцензій. Ця норма спрямована на запобігання зловживань, що можуть виникнути в результаті виключного права, що випливає з патенту.

Конвенція передбачає й анулювання (тобто скасування) патенту. Воно застосовується тоді, коли видача примусової ліцензії є недостатньою для запобігання зловживання. У цьому випадку діловодство, спрямоване на анулювання патенту, може початися лише через два роки, відраховуючи з дня видачі першої примусової ліцензії.

Порядок подачі заявки і реєстрація товарного знаку визначаються в кожній державі-учасниці Паризької конвенції її національним законодавством. Це означає, що заявка на реєстрацію товарного знаку, що подається громадянином країни-учасниці, не може бути відхилена в іншій країні, а реєстрація не може бути визнана недійсною  на тій підставі, що подача відповідної заявки, реєстрація товарного знаку, продовження його дії не були здійснені в країні походження. Можна сказати ще і так: реєстрація товарного знаку, що здійснена в одній з держав-членів Конвенції, є незалежною від можливої його реєстрації в будь-якій іншій країні. Припинення дії чи анулювання реєстрації товарного знаку в одній з держав-членів не має ніяких правових наслідків у відношенні дійсності реєстрації знаку в інших державах-учасницях.

Наприклад, товарний знак був належним чином зареєстрований у країні походження. У такому випадку він може прийматися для реєстрації й охоронятися у своєму первісному вигляді в інших державах-членах. Зрозуміло, що це можливо за умови дотримання заявником періоду конвенційного пріоритету.

Конвенція передбачає випадки, коли патентні відомства держав-учасниць мають право відмовляти в реєстрації товарних знаків. Зокрема, коли це призводить до порушення прав третіх осіб, товарний знак не має розпізнавальних ознак, може ввести громадськість в оману, суперечить принципам гуманності та моралі.

Держави-члени повинні відмовляти в реєстрації, а також забороняти використання товарного знаку, що є відтворенням, мовним перекладом; може викликати змішання зі знаком, що вже користується в цій країні перевагами, наданими Конвенцією, і використовується для ідентичної чи схожої продукції.

Конвенція забороняє реєстрацію і використання без відповідного на те дозволу з боку держави у відношенні державних емблем, офіційних знаків і гарантійних чи контрольних клейм як товарні знаки. Це поширюється також на герби, прапори, емблеми, скорочені і повні найменування деяких міжнародних організацій. Ці позначення можуть бути частиною, що не охороняється, знаку для товарів і послуг. У такому випадку Міжнародне бюро ВОІВ повідомляє національні патентні відомства про відповідні позначення.

Промислові зразки повинні охоронятися в кожній державі-учасниці. Правова охорона, відповідно до Конвенції, не може бути визнана недійсною на тій підставі, що вироби, у яких застосовуються промислові зразки, не виготовляються в даній державі.

Статтею 8 Конвенції встановлено, що фірмові найменування в кожній державі-члені охороняються без обов’язкової подачі заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є вони частиною товарного знаку. Конвенцією передбачено, що будь-який продукт, незаконно позначений товарним знаком чи фірмовим найменуванням, підлягає арешту при його імпорті в ті країни-члени Паризького союзу, у яких цей чи знак чи фірмове найменування мають право на охорону відповідно до закону. Конвенція вимагає накладення арешту й у країні, де було здійснено незаконне маркування.

Щодо вказівок місць походження товарів, то Конвенція передбачає, що держави-члени спрямовують свою діяльність проти прямого чи непрямого використання помилкових вказівок походження продукту, фірми, яка виробляє та збуває продукцію. Стаття 10 Конвенції вимагає, що держави-члени Паризького союзу зобов’язані забезпечувати ефективний захист від несумлінної конкуренції. Відповідно до Конвенції забороняються:

· усі дії, здатні будь-яким чином ввести в оману у відношенні підприємства, чи продуктів промислової та торгової діяльності конкурента;

· неправдиві твердження під час здійснення комерційної діяльності, здатні дискредитувати підприємство, продукцію, промислову чи торгову діяльність конкурента;

· вказівки чи твердження, використання яких під час здійснення комерційної діяльності може ввести громадськість в оману у відношенні характеру, способу чи виготовлення кількості товарів.

Відповідно до Конвенції кожна країна зобов’язана мати спеціальну службу по справах промислової власності (державне патентне відомство), а також патентно-технічну бібліотеку для ознайомлення зацікавлених осіб з результатами інтелектуальної праці. Патентне відомство зобов’язане видавати періодичний бюлетень, що містить список власників запатентованих винаходів з коротким описом винаходів, а також репродукцію кожного товарного знаку.

За винятком положень Стокгольмського акту 1967 року, яких повинні дотримувати всі країни, Конвенція надає кожній державі-учасниці Паризького Союзу у відношенні національного законодавства з питань промислової власності суверенітету. Він може поширюватися на визначення критеріїв патентоспроможності винаходів, терміну дії патентів і об’єктів, що підлягають патентуванню. Держави-члени Паризького Союзу мають право самостійно вирішувати спосіб патентування винаходів, промислових зразків, корисних моделей та систему експертизи; умов набуття правової охорони знаком для товарів і послуг, його використання та реєстрацію. Конвенція надає можливість самостійного встановлення процедури діловодства і державного управління патентно-ліцензійною сферою.

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (Мадридська угода) – це міжнародна угода від 14 квітня 1891 р., що набрала чинності 15 липня 1892 р. Станом на початок 1999 р. членами Мадридської угоди було 60 країн.

Відповідно до Мадридської угоди громадянин, який є власником зареєстрованого товарного знаку в країні походження, може здійснити реєстрацію знаку в Міжнародному бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Міжнародне бюро ВОІВ). У правовому відношенні міжнародна реєстрація прирівнюється до національної реєстрації в усіх країнах, на які поширюється її дія. У країнах, що отримують повідомлення про міжнародну реєстрацію, міжнародному знаку надається така сама правова охорона, як і національному знаку. Україна є учасницею Мадридської угоди з 25 грудня 1991 р.

Міжнародна реєстрація – це реєстрація знаку, здійснена в міжнародному органі реєстрації у відповідності з міжнародною угодою. Термін дії міжнародної реєстрації відповідно до Мадридської угоди і Протоколу щодо Мадридської угоди становить 10 років, з можливим продовженням на наступні 10 років щоразу. Реєстрація здійснюється Міжнародним бюро ВОІВ у Міжнародному реєстрі, про що публікуються відомості в періодичному журналі, що видає Міжнародне бюро ВОIВ. 

Конвенція про видачу європейських патентів

Міжнародна регіональна угода європейських держав, підписана в Мюнхені в 1973 р., вступила в дію 07.10.77 р. Основною метою Конвенції є запобігання дублюванню діяльності патентних служб відносно пошуку та перевірки патентних заявок та зниження витрат не тільки для заявників, а й патентних служб держав-учасниць. Конвенція передбачає видачу Європейського патенту європейським патентним Відомством на основі уніфікованих правил. Конвенція встановлює єдині умови видачі патентів і формальні вимоги до заявок. У кожній державі-учасниці Конвенції, за винятком країн загального ринку, виданий патент буде діяти як національний згідно регламентованих положень.

Учасницями Конвенції є 19 держав, а на території 5 країн (Албанія, Латвія, Литва, Румунія, Словенія) поширюється дія європейського патенту.

Патент видається Європейським патентним відомством відповідно до Конвенції про видачу європейських патентів (ЄПК). Територія дії ЄП може бути визначена для однієї, декількох або всіх договірних держав. ЄП видається на винахід, що є новим, промислово придатним і має винахідницький рівень. Термін дії ЄП становить 20 років від дня подання заявки. Будь-яке порушення ЄП кваліфікується у відповідності з національним законодавством.

Вашингтонський договір про патентну кооперацію

19 червня 1970 року 35 держав підписали у Вашингтоні «Договір про патентну кооперацію», який відомий у спеціальній літературі як договір «РСТ» (абревіатура від Patent Cooperation Тгеа1у). Перша (надзвичайна) Асамблея Союзу міжнародної патентної кооперації відбулася 10-14 жовтня 1979 р. в м. Женеві. Її учасницями були 18 держав, що подали Генеральному директору ВОІВ ратифікаційні грамоти та ноти про приєднання до Договору.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 23 грудня 1977 р. цей Договір був ратифікований. У відношенні СРСР він набрав чинності 29 березня 1978 р. Заявою прем’єр-міністра України від 26 серпня 1992 р. була підтверджена дія цього договору в незалежній Україні.

Процедура патентування винаходів згідно з Договором РСТ складається з двох етапів: міжнародної фази та національної фази.

Міжнародна фаза включає подання міжнародної заявки, проведення пошуку, міжнародну публікацію та міжнародну попередню експертизу (остання не є обов'язковою і проводиться за бажанням заявника).

Національна фаза — це процедура розгляду міжнародних заявок у патентних відомствах тих держав, які були вказані та відібрані з урахуванням результатів міжнародного пошуку та міжнародної попередньої експертизи.

Міжнародна заявка має відповідати вимогам, передбаченим Договором РСТ та Інструкцією до нього. Вона повинна містити: заяву, опис винаходу, один або декілька пунктів формули, креслення (у разі потреби) та реферат. Заявники України можуть складати заявку російською або англійською мовою. Це залежить від вибору заявником міжнародного пошукового органу, яким є Федеральний інститут промислової власності (Росія) або ЄПВ. 

Пріоритет міжнародної заявки встановлюється за датою подання міжнародної заявки або за датою подання попередньої заявки.
Подання міжнародної заявки супроводжується сплатою мита на користь Міжнародного бюро ВОІВ (міжнародне мито), міжнародного пошукового органу (мито за пошук) та одержуючого відомства (мито за пересилання).

Патентування винаходу за процедурою РСТ має ряд переваг:

· заявка подається українським заявником до ДСІВ однією мовою (на цьому етапі не треба перекладати заявку на мови вказаних держав);

· за результатами міжнародного пошуку можна вирішити питання стосовно доцільності подальшого патентування винаходу у визначених державах-учасницях, і тільки після одержання позитивного результату пошуку подавати заявки з їх перекладом до національних патентних відомств (національна фаза).

Недолік цієї процедури полягає у порівняно високій вартості, тому патентувати винахід за процедурою РСТ доцільно лише тоді, коли патенти необхідно одержати не менш ніж у чотирьох-п’яти державах. За цієї умови загальна вартість патентування буде меншою, ніж подання заявки в кожну окрему державу за традиційною процедурою.

Україна є учасницею Договору РСТ. В міжнародних заявках може бути як вказаною, так і вибраною державою.

Процедура одержання європейського патенту

Європейське патентне відомство (ЄПВ) приймає заявки, проводить експертизу та видає європейський патент на винахід, який має силу національного патенту на території кожної зазначеної у заяві держави. У заявці на європейський патент можуть вказуватись не всі, а лише деякі держави-учасниці Конвенції

За вибором заявника заявка складається англійською, французькою або німецькою мовою. За заявкою проводиться експертиза за формальними ознаками, перевіряється сплата мита та дотримання вимог до оформлення заявки, призначається європейський патентний повірений, проводиться патентний пошук. Через 18 місяців заявка (опис, формула, креслення) публікуються разом із звітом про пошук. Заявнику надається тимчасова правова охорона від дати публікації відомостей про заявку в державах-учасницях ЄПК, що зазначені в опублікованій заявці.

Протягом шести місяців необхідно сплатити мито за експертизу заявки по суті. Якщо приймається рішення про видачу патенту, після сплати відповідного мита публікуються відомості про видачу європейського патенту.

Строк дії європейського патенту – 20 років від дати подання заявки.

Заявка на європейський патент може бути подана до Європейського патентного відомства в Мюнхені або до його філії в Гаазі, а також в національне патентне відомство. Подати заявку можна безпосередньо до ЄПВ або переслати поштою без участі патентного повіреного. Всі інші дії здійснюються тільки через європейського патентного повіреного.

Процедура патентування в ЄПВ коштує дорого, і її можна порівняти з вартістю традиційної процедури одержання 4-5 окремих національних патентів у державах-учасницях. Проте вона має відповідні переваги порівняно з традиційною процедурою патентування – підготовка та подання однієї заявки на одній мові в одне патентне відомство (ЄПВ) через одного патентного повіреного з одержанням патенту на винахід, що діє одночасно в усіх або декількох зазначених державах-учасницях Європейської патентної конвенції.

Патентним законодавством майже всіх держав визначено, що заявники, які постійно проживають за межами відповідної держави, можуть подавати заявки тільки через патентних повірених, що акредитовані при патентних відомствах.

Одержання правової охорони знаку для товарів і послуг в іноземних державах

Широкий товарообмін між країнами зумовлює необхідність захисту експорту товарів в тих державах, де передбачається його здійснювати. Доцільно реєструвати знак також на території, на якій передбачається його використання на підставі ліцензійного договору.

Будь-яка особа має право зареєструвати знак в іноземних державах.

Охорону знаку в інших країнах можна одержати двома шляхами:

· подати заявку до відомства конкретної  країни, в якій заявник бажає одержати охорону, через патентного повіреного цієї країни;

· подати заявку в Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності через Відомство із зазначенням переліку країн, в яких заявник бажає одержати охорону згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, учасницею якої є Україна з 25.12.91 р.

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків надає можливість одержати правову охорону знаку в декількох країнах одразу за допомогою однієї міжнародної реєстрації. Вона була затверджена 14 квітня 1891 р. і переглядалась декілька разів, але її основні особливості залишились, по суті, незмінними. Адміністративні функції угоди здійснюються Міжнародним бюро ВОІВ.

Знак, на який мають намір одержати міжнародну реєстрацію, повинен бути спочатку зареєстрований у Відомстві. Таку реєстрацію називають «основною реєстрацією».

Відповідно до Мадридської угоди безпосередня подача заявки до Міжнародного бюро не передбачена. Тільки після одержання свідоцтва України на знак подається до Відомства заявка про міжнародну реєстрацію, яка надсилається до Міжнародного бюро до м. Женеви, Швейцарія.

Міжнародна заявка повинна містити перелік країн-членів Мадридської угоди, у яких заявляється правова охорона.

При дотриманні всіх необхідних вимог, включаючи: сплату мита, Міжнародне бюро реєструє знак в Міжнародному реєстрі; направляє повідомлення про міжнародну реєстрацію в патентні відомства зазначених країн і публікує відомості про міжнародну реєстрацію знаку у своєму періодичному виданні «Тhе WІРО Gazette of International Mark».

Від дати міжнародної реєстрації в кожній із зазначених країн знаку надається така ж охорона, як і тоді, коли б він був заявлений безпосередньо у відомстві цієї країни.

Право на одержання міжнародної реєстрації мають громадяни та юридичні особи країн-учасниць Мадридської угоди, які проживають або мають дійсне та нефіктивне промислове чи торгове підприємство на території країн-учасниць Мадридської угоди.

Функції Відомства щодо процедури реєстрації у рамках Мадридської угоди, покладені на ДСІВ України.

Заявнику необхідно сплатити:

· основне мито, яке стягується для покриття витрат Міжнародного бюро, пов’язаних з міжнародною процедурою;

· додане мито за кожну країну, в якій передбачається одержати правову охорону.

Якщо заявник заявляє охорону кольору як розрізняльну ознаку, він повинен:

· зазначити в заявці колір або поєднання кольорів, охорону яких він заявляє;

· надати разом із заявкою кольорові зображення згаданого знаку, які Міжнародне бюро буде розсилати разом із повідомленням.

Власник міжнародної реєстрації користується правом пріоритету. Тобто, якщо міжнародна реєстрація здійснюється протягом шести місяців від дати подання національної заявки, то її пріоритет встановлюється від дати  подання національної заявки.

При розгляді заявки на міжнародну реєстрацію Міжнародне бюро керується такими документами:

· Паризькою конвенцією про охорону промислової власності;

· Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків;

· Загальною Інструкцією до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.

Міжнародне бюро при експертизі заявки на міжнародну реєстрацію перевіряє:

· правильність оформлення заявки;

· відповідність переліку товарів і послуг, зазначеного у міжнародній заявці, МКТП.

Якщо заявка оформлена неправильно або заявку повністю не укомплектовано, Міжнародне бюро відкладає реєстрацію та повідомляє про це відомство країни походження.

Якщо заявка на міжнародну реєстрацію знака оформлена правильно, Міжнародне бюро:

· реєструє знак;

· повідомляє про реєстрацію заінтересовані країни;

· публікує відомості про міжнародну реєстрацію в періодичному бюлетені міжнародних знаків ВОІВ «Тhе WІРО Gazette of International Mark».
Мадридською угодою не передбачена видача заявнику охоронного документа.

Міжнародна реєстрація діє лише в країнах-учасницях Мадридської угоди, для яких охорона спеціально заявлялась.

Знак, зареєстрований у Міжнародному реєстрі, користується в кожній країні Мадридської угоди, на які поширюється дія реєстрації, такою ж охороною, як знак, заявлений безпосередньо в кожній з цих держав окремо.

Країна походження – це країна, в якій повинна бути одержана національна реєстрація знаку, яка є основою для міжнародної реєстрації.

У країні походження охорона знаку здійснюється згідно з національною процедурою реєстрації.

Згідно з Мадридською угодою, реєстрація знаку в Міжнародному бюро проводиться строком на 20 років.

Міжнародна реєстрація може бути продовжена необмежену кількість разів, кожний раз на новий строк у двадцять років, починаючи від дати закінчення попереднього строку.

За шість місяців до закінчення строку дії міжнародної реєстрації Міжнародне бюро направляє власнику реєстрації або його повіреному, якого внесено до Міжнародного реєстру, неофіційне повідомлення про закінчення строку дії міжнародної реєстрації. Продовження відбувається шляхом сплати відповідного мита.
Охорона, яка надається знаку міжнародною реєстрацією, є залежною від охорони, яка надається знаку в країні походження протягом п’яти років, починаючи від дати міжнародної реєстрації.

Якщо протягом п’яти років від дати міжнародної реєстрації національна охорона знаку припиняється в країні походження, охорона, яка надається знаку в результаті міжнародної реєстрації, не може вже заявлятися ні в одній із заінтересованих країн.

Це стосується також випадку, коли національна охорона припиняється пізніше внаслідок порушення судової справи, яка розпочалась до завершення п'ятирічного строку.

Після закінчення п’ятирічного строку від дати міжнародної реєстрації вона стає незалежною від національної охорони знаку, яка забезпечується в країні походження. Тобто, припинення охорони знаку в країні походження не впливає на охорону знаку, одержану в результаті міжнародної реєстрації після закінчення п’ятирічного строку від дати міжнародної реєстрації.

Власнику може бути відмовлено в охороні міжнародної реєстрації в одній із заявлених країн, якщо:

· міжнародна реєстрація порушує права третіх осіб, одержані в країні, де заявляється охорона;

· знак не має розрізнювальних ознак або складається виключно із знаків або посилань, які можуть слугувати в торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження товару або часу його виготовлення, чи став загальновідомим у повсякденній мові або стійких торгових звичаях країни, де заявляється реєстрація;

· знак суперечить моралі або публічному порядку і може ввести громадськість в оману.
У будь-який час власник міжнародної реєстрації може відмовитись від охорони міжнародної реєстрації знаку в одній чи декількох країнах або від частини товарів і послуг, для яких заявлялась міжнародна реєстрація. Для цього йому необхідно подати заяву про відмову у відомство країни походження, про що повідомляється Міжнародне бюро.
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