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Учитывая роль, которая сегодня в мире отведена вопросам интеллектуальной собственности, обсуждение проблем дальнейшего усовершенствования законодательства Украины в этой сфере является важным и актуальным. Ведь от степени совершенствования законодательства зависит эффективность правовой охраны, в частности, защиты прав интеллектуальной собственности. 

За годы независимости в Украине создана государственная система правовой охраны интеллектуальной собственности, базирующаяся на современном законодательстве в этой сфере, что позволяет приобретать, осуществлять и защищать права на все общеизвестные объекты права интеллектуальной собственности. Сегодня законодательство Украины в сфере интеллектуальной собственности отвечает международным нормам и стандартам, в частности, требованиям Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), которое является одним из важнейших соглашений Всемирной торговой организации (далее — ВТО), а также большинству норм законодательства Европейского Союза. Если говорить о месте законодательства в сфере интеллектуальной собственности в системе законодательства Украины, то оно представляет собой целостную, довольно сложную систему правовых норм, содержащихся не только в специальных законах по вопросам интеллектуальной собственности, но и в других законодательных актах, в частности в Конституции Украины, Гражданском, Хозяйственном, Уголовном, Таможенном кодексах Украины, Кодексе Украины об административных правонарушениях. 

Права интеллектуальной собственности законодательно признаны товаром, имеющим к тому же особые свойства. Поэтому положения по режиму использования такого товара содержатся в довольно большом количестве законов. Это, в частности, законы Украины «О налогообложение прибыли предприятий», «О внешнеэкономической деятельности», «О режиме иностранного инвестирования», «Об инвестиционной деятельности» и т.д. Украина является членом 18 международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности, которые также являются частью нашего законодательства.

В последние годы законодательство Украины в сфере интеллектуальной собственности существенно изменилось, наполнилось новым содержанием, что положительно повлияло на состояние правовой охраны интеллектуальной собственности. Был принят ряд законов, направленных на гармонизацию законодательства в этой сфере в соответствие с международными требованиями. Прежде всего, это касается обеспечения эффективных средств защиты прав интеллектуальной собственности, в частности усиления ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности. Усовершенствована также процедура проведения экспертизы заявок и сокращены сроки ее проведения. При разработке законопроектов учитывались современные взгляды и опыт в сфере интеллектуальной собственности.

На формирование законодательства Украины в сфере интеллектуальной собственности влияет много факторов. Заимствование опыта стран с развитой правовой системой дает немалый вклад в формирование нашего законодательства. Следует сказать, что практика применения законодательных норм также разрешает выявлять слабые и сильные места нормативно-правовых актов и вносить изменения в них с целью усовершенствования. То есть одной из причин изменения законодательства является собственный отечественный опыт.

Разработка нового и усовершенствование действующего законодательства является важным направлением деятельности Государственного департамента интеллектуальной собственности (далее — Госдепартамент).

Важным этапом в этом процессе было принятие нового Гражданского кодекса Украины, содержащего отдельную книгу «Право интеллектуальной собственности», и служащего консолидирующей основой для всех нормативно-правовых актов, касающихся правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине. В частности, Гражданским кодексом Украины установлены новые положения относительно содержания имущественных и личных неимущественных прав интеллектуальной собственности, определены новые сроки действия этих прав, установлены основные условия использования объектов права интеллектуальной собственности и передачи прав на них, внесены изменения в режим правовой охраны ряда объектов права интеллектуальной собственности, а также установлены новые способы защиты прав на них. Гражданским кодексом Украины впервые в нашей стране определен режим правовой охраны коммерческих наименований. Следует сказать, что положения Гражданского кодекса Украины, касающиеся защиты прав интеллектуальной собственности, являются весомым преимуществом,  предоставляемым владельцу таких прав. В соответствии с Гражданским кодексом Украины это, в частности, может быть решение суда о применении предупредительных мер по предотвращению нарушения прав интеллектуальной собственности и сохранению соответствующих доказательств; остановка пропуска через таможенную границу Украины товаров, импорт или экспорт которых осуществляется с нарушением прав интеллектуальной собственности; изъятие из гражданского оборота товаров, изготовленных или введенных в гражданский оборот с нарушением прав интеллектуальной собственности; изъятие из гражданского оборота материалов и оборудования, используемых преимущественно для изготовления товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности; применение разового денежного взыскания вместо возмещения убытков за неправомерное использование объектов права интеллектуальной собственности; опубликование в средствах массовой информации сведений о нарушении прав интеллектуальной собственности и содержания судебного решения по этим нарушениям. 

Владельцу прав интеллектуальной собственности предоставляется возможность выбора способа защиты нарушенных прав. Например, он может по собственному усмотрению требовать или возмещения причиненных убытков, или взыскания в свою пользу дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения прав. 

Средства обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности предусмотрены и Уголовным кодексом Украины. С целью повышения эффективности применения норм статей, касающиеся ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности, в Уголовный кодекс Украины уже несколько раз вносились изменения. Причиной внесения изменений является то, что на практике применить уголовное законодательство было практически невозможно прежде всего из-за несогласованности различных законодательных актов. Если говорить о применении норм Уголовного кодекса Украины, то в связи с вступлением в действие положений Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц», начиная с 1 января 2004 года минимальный размер причиненного материального ущерба, начиная с которого наступает уголовная ответственность за правонарушения в сфере интеллектуальной собственности, постоянно возрастает. Таким образом, сложилась ситуация, когда нормы уголовного законодательства не обеспечивают необходимого уровня защиты прав интеллектуальной собственности, так как наказания, предусмотренные этими нормами, в десятки раз меньше чем причиненный правонарушением материальный ущерб. Эта ситуация была исправлена с принятием в этом году Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (по защите прав интеллектуальной собственности)». Этим законом значительно усилена ответственность за преступления в сфере авторского права и смежных прав, прав интеллектуальной собственности на изобретение, полезную модель, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорт растений, рационализаторское предложение и за незаконное использование торговой марки, коммерческого наименования и географического указания. Учитывая важность интеллектуальной собственности в современных условиях, а также возрастание масштабов правонарушений в этой сфере, такие наказания оправданы и должны сдерживать нарушения прав интеллектуальной собственности.

Таможенный кодекс Украины также содержит раздел, касающийся контроля за перемещением товаров, содержащих объекты права интеллектуальной собственности. По заявлению владельца прав интеллектуальной собственности, имеющего основания считать, что при перемещении товаров через таможенную границу Украины нарушаются или могут быть нарушены его права, охраняемые в Украине, Государственная таможенная служба включает товар в реестр, чтобы принять меры о предупреждении перемещения через таможенную границу таких товаров. Если заявления не было и товар не включен в реестр Государственной таможенной службы, то контроль за перемещением товара не осуществляется. Поэтому проектом Закона Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины» предусмотрено усовершенствование норм Таможенного кодекса Украины, касающихся контроля за перемещением товаров, содержащих объекты права интеллектуальной собственности. Прежде всего предполагается заменить реестр товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, Таможенным реестром объектов права интеллектуальной собственности. Кроме того, законопроектом предусмотрено дать право таможенным органам приостанавливать оформление товара по собственной инициативе в случае перемещения через таможенную границу Украины товара, относительно которого имеются достаточные основания считать, что при его перемещении могут быть нарушены права интеллектуальной собственности. Предполагается, что приостановление оформления товара будет осуществляться исключительно при условии наличия сведений о владельце прав на объект права интеллектуальной собственности. Следует сказать, что такая норма предусмотрена Соглашением ТРИПС. 

Важным событием, связанным с повышением эффективности защиты прав интеллектуальной собственности в Украине, стало также принятие в июле 2005 г. Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упорядочения операций по производству, экспорту, импорту дисков для лазерных систем считывания, оборудования и сырья для их производства)», весомую роль в подготовке и принятии которого сыграл Госдепартамент. Этот Закон является стратегически важным как с точки зрения вступления Украины в ВТО, так и решения проблемных вопросов с Соединенными Штатами Америки относительно наличия в нашем государстве такого отрицательного явления как «пиратство» в сфере интеллектуальной собственности. Реализация этого Закона вместе с другими законодательными актами дает возможность обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности на объекты авторского права и смежных прав на уровне развитых стран и создает действенный механизм борьбы с пиратством в Украине. После принятия этого закона Соединенные Штаты Америки отменили относительно нашего государства торговые санкции, связанные с незаконным изготовлением и распространением продукции на оптических носителях информации и восстановили преимущества в рамках Генерализованной системы преференций. Кроме того, Украина исключена из категории злостного нарушителя прав интеллектуальной собственности в рамках так называемого «Списка 301». 

Важным условием успешного применения законодательства в сфере интеллектуальной собственности является согласованность его норм, содержащихся в различных законодательных актах. Поэтому нельзя обойти вниманием также и Хозяйственный кодекс Украины, в который также включены положения, касающиеся интеллектуальной собственности, содержащиеся, в частности, в отдельной Главе 16, посвященной вопросам использования в хозяйственной деятельности объектов права интеллектуальной собственности. Если говорить об интеллектуальной собственности, то следует признать, что Хозяйственный кодекс Украины в большей своей части регулирует то, что уже урегулировано Гражданским кодексом Украины. При этом, некоторые положения Хозяйственного кодекса Украины не согласовываются с соответствующими положениями Гражданского кодекса Украины, регулирующими те же отношения. Кроме того, редакция норм как по форме, так и по содержанию во многих случаях юридически некорректно изложена. В частности, это касается норм Хозяйственного кодекса Украины по охране прав на торговые марки и коммерческие наименования (статьи 157 и 159). 

На сегодня специальные законы по вопросам интеллектуальной собственности не согласованы с требованиями Гражданского кодекса Украины. Это создает определенные трудности в их применении для заявителей, владельцев прав интеллектуальной собственности, а также судей. Поэтому приведения специальных законов по вопросам интеллектуальной собственности в соответствие с Гражданским кодексом Украины позволит избежать ситуации, когда нормативные акты одинаковой силы (кодексы и законы) содержат разные нормы относительно одних и тех же объектов регулирования. 

Процесс обновления законодательства продолжается. Украина провозгласила одним из стратегических направлений внешнеэкономической политики интеграцию в мировое сообщество, прежде всего вступление в ВТО и вхождение в Европейский Союз. Поэтому возникает необходимость приведения (адаптации) законодательства Украины в сфере интеллектуальной собственности к требованиям законодательства Европейского Союза. Целью адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза является достижение соответствия правовой системы Украины требованиям, выдвигаемым Европейским Союзом к государствам, имеющим намерение вступить в него. Общегосударственная программа адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза  предусматривает внесение значительных изменений в действующее законодательство. При этом следует отметить, что сфера интеллектуальной собственности является приоритетной сферой адаптации. Госдепартаментом уже осуществлен значительный объем работ, направленных на приведение действующего законодательства в соответствие как с нормами законодательства Европейского Союза так и с нормами Гражданского кодекса Украины. Специалистами Госдепартамента разработаны проекты законов Украины по внесению изменений в специальные законы по вопросам интеллектуальной собственности. Сейчас эти законопроекты проходят процедуру согласования. Предусмотрены приведения норм законов Украины «Об авторском праве и смежных правах», «Об охране прав на изобретения и полезные модели», «Об охране прав на промышленные образцы», «Об охране прав на топографии интегральных микросхем», «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» и «Об охране прав на указания происхождения товаров», некоторых норм Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины в соответствие с требованиями законодательства Европейского Союза. При этом следует отметить, что разработчиками проекта кодифицировано законодательство по охране прав на торговые марки, географические указания и коммерческие наименования. Разработан проект Закона Украины: «Об охране прав на торговые марки, географические указания и коммерческие наименования». Целесообразность такого объединения объясняется наличием общих характеристик, присущих этим объектам права интеллектуальной собственности, а также их взаимосвязью при использовании. Изучение международного опыта также свидетельствует о целесообразности объединения норм по регулированию отношений относительно упомянутых объектов права интеллектуальной собственности в один закон. Учитывая то, что эти объекты имеют некоторые общие характеристики, нашей целью было избежать повторения одинаковых норм и улучшить восприятие закона при его применении как субъектами права на коммерческие обозначения, так и судьями. 

Указанные законопроекты предполагают решение многих проблем и по защите прав интеллектуальной собственности. Специальные законы по вопросам интеллектуальной собственности, за некоторым исключением, не определяют, какие конкретные действия признаются нарушением прав интеллектуальной собственности. Относительно определенного объекта права интеллектуальной собственности нарушением признается любое посягательство на права владельцев прав интеллектуальной собственности, предусмотренные законодательством. В законодательстве определены действия, признающиеся использованием объекта права интеллектуальной собственности, а нарушение прав определяется через любое совершение без согласия владельца прав действий, признающихся использованием такого объекта. Если говорить о торговых марках и географических указаниях, то такой подход к определению нарушения прав часто не позволяет применить нормы административного и уголовного законодательства при осмотре уполномоченными должностными лицами вещей, изъятии вещей и документов, являющихся орудием или непосредственным объектом правонарушения, так как часто тяжело сразу определить, есть ли в этом случае нарушение прав интеллектуальной собственности. Кроме того, действующее законодательство не позволяет применить меры к производителям и заказчикам этикеток, упаковочных, рекламных материалов и документов с использованием коммерческого обозначения, права на которое принадлежат другим лицам. Ведь права на торговую марку регистрируются, а сама она используется для товаров, а не для упаковки, которая отделена от товара. Кроме того, существует неопределенность, за чей счет должно осуществляться уничтожение товаров с коммерческим обозначением или устранение с них коммерческого обозначения, являющегося тождественным или сходным до степени смешения с торговой маркой владельца прав на нее. Это приводит к серьезным недоразумениям при решении дел в суде.

Указанный выше законопроект решает эти проблемы. Прежде всего в законопроекте предусмотрено определение контрафактных товаров. Согласно законопроекту контрафактными товарами являются товары или упаковка, в которой содержатся такие товары, этикетки, нашивки, наклейки, бирки, брошюры, инструкции по использованию, гарантийные документы, любые упаковочные материалы или другие предметы, связанные с товарами, даже если такие предметы представлены в отдельности от товаров, на которые нанесены коммерческие обозначения, являющиеся идентичными или сходными до степени смешения с торговой маркой или географическим указанием, права на которые охраняются в Украине для таких же или родственных с ними товаров, без согласия владельца прав на торговую марку, или лица, имеющего право на использование географического указания. Существенным преимуществом законопроекта по сравнению с действующим Законом Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» можно считать норму, которая дает возможность владельцу прав на торговую марку требовать разовое денежное взыскание в размере от 10 до 50000 минимальных заработных плат, вместо возмещения убытков за нарушение его прав на торговую марку. При этом размер такого денежного взыскания определяется судом с учетом вины лица и других обстоятельств, имеющих существенное значение. Эта норма конкретизирует норму статьи 432 Гражданского кодекса Украины, в соответствии с которой суд может постановить решения о применении разового денежного взыскания вместо возмещения убытков за неправомерное использование объектов права интеллектуальной собственности. Наличие такой нормы даст возможность более полно защищать права на торговые марки, поскольку довольно часто на практике определить размер причиненных убытков оказывается чрезвычайно трудно. Согласно законопроекту владелец прав на торговую марку может также требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров незаконно использованной торговой марки или обозначения, сходного с нею до степени смешения, или уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров в случае невозможности удаления с них незаконно используемой торговой марки или схожего до степени смешения обозначения.

Отдельно следует сказать о правах авторов служебных изобретений, то есть изобретений, созданных в связи с выполнением трудового договора. Гражданский кодекс Украины внес революционные изменения в вопросы собственности на созданные служебные изобретения. В соответствии с Гражданским кодексом Украины имущественные права интеллектуальной собственности на изобретение, созданное в связи с выполнением трудового договора, принадлежат работнику, создавшему этот объект, и юридическому или физическому лицу, у которого он работает, совместно, если иное не установлено договором. То есть признается, что созданное в связи с выполнением трудового договора изобретение является результатом деятельности его творца и юридического или физического лица, у которого работает изобретатель. Личные неимущественные права принадлежат работнику, создавшему изобретение. Конечно ни о каком вознаграждении  изобретателю здесь не может быть и речи. Вопреки благородной цели разработчиков Гражданского кодекса Украины эта норма не работает. Изобретатели часто остаются сообладателями патента, но не получают никакой выгоды. Работодатель активно изобретение использует, но ничего не платит изобретателю, так как выплата вознаграждения законом не предусмотрена. Поэтому в законопроекте предлагается в Гражданском кодексе Украины перейти к старой норме, в соответствии с которой обладателем патента становился бы работодатель, а изобретатель имел бы право на вознаграждение. Кроме того, так делается и в других странах, в частности в странах Европейского Союза.

Что касается Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», то изменения, предложенные к этому закону, не только вытекают из актов законодательства Европейского Союза, но и являются необходимым условием эффективного применения норм закона при их практической реализации. В частности, возникла острая необходимость усовершенствования деятельности организаций коллективного управления, поскольку наличие эффективной системы коллективного управления является неотъемлемой частью системы правовой охраны интеллектуальной собственности в государстве. В Украине, как и во всем мире, в соответствии с действующим законодательством создаются добровольные объединения субъектов авторского права и смежных прав в виде организаций коллективного управления правами этих субъектов. Эти организации стоят на учете в Госдепартаменте. Законопроектом предусмотрено внесение изменений в порядок деятельности организаций коллективного управления, правил их регистрации государственным органом. Согласно законопроекту зарегистрированной может быть только одна организация для управления правами одной категории субъектов авторского права и смежных прав и определенными способами использования этих прав. Например, может быть зарегистрирована только одна организация коллективного управления по управлению имущественными правами на: литературные, драматические и музыкальные произведения; на произведения изобразительного искусства; на аудиовизуальные произведения; на фонограммы и т.д. Такая система повысит эффективность управления правами авторов и субъектов смежных прав и будет способствовать борьбе с пиратством.

Важно, что законопроект устраняет недостатки терминологии в действующем Законе. С целью недопущения неоднозначного толкования терминов, их определения приводятся в соответствие с актами законодательства ЭС: в частности, это касается терминов «производитель фонограммы», «производитель видеограммы», «воспроизведение», «ретрансляция», «компьютерная программа» и т. п. Также вводятся новые термины и их определения, такие как «предоставление во временное пользование», «передача в эфир», «передача по кабелю» и т. п.

Следует сказать, что законопроект применяет новые подходы к урегулированию отношений в сфере авторского права на компьютерные программы и базы данных, к применению права следования, а также вводит новые сроки охраны некоторых объектов авторского права, таких как критическая публикация, фотографическое произведение. 
В специальных законах по вопросам интеллектуальной собственности появились также новые положения, касающиеся полномочий Апелляционной палаты Госдепартамента. Сейчас Апелляционная палата рассматривает лишь возражения против решений Госдепартамента по регистрации прав интеллектуальной собственности (решения по заявке) и не рассматривает дел по признанию прав интеллектуальной собственности недействительными. В соответствии с действующим законодательством Украины заявителю предоставляется свобода выбора обжалования решений Госдепартамента по заявке. Он может обратиться в суд или в Апелляционную палату. Однако, учитывая специфику рассматриваемых дел в сфере интеллектуальной собственности, заявители, как правило, обращаются в Апелляционную палату. Это связано с тем, что Апелляционная палата оперативно решает споры, поскольку процедура обращения и рассмотрения простая и дешевая, в рассмотрении дел принимают участие опытные специалисты,  привлеченные к работе в Апелляционной палате. Кроме того, срабатывает и менталитет наших граждан: они не спешат обращаться в суд, если дело можно решить в административном порядке. 

В последнее время в Украине наблюдается тенденция к увеличению количества рассматриваемых в судах дел в сфере интеллектуальной собственности. Это обусловлено объективными причинами. Сегодня мы наблюдаем новый виток развития хозяйственных отношений, когда на рынке появляется все больше субъектов хозяйствования. Это в свою очередь приводит к пересечению интересов этих субъектов. При этом объектом споров оказываются именно права интеллектуальной собственности. Если проанализировать дела в сфере интеллектуальной собственности, рассматриваемые в судах с участием Госдепартамента, то среди них много дел по признанию прав интеллектуальной собственности и документов, которые их удостоверяют, недействительными из-за несоответствия объектов права интеллектуальной собственности условиям предоставления правовой охраны. В отличие от зарубежных патентных ведомств, в Украине Апелляционная палата не рассматривает споры по признанию недействительными прав интеллектуальной собственности. Такие споры в соответствии с действующим законодательством рассматриваются в судебном порядке. То есть, речь идет о признании недействительными прав интеллектуальной собственности на изобретение, полезную модель, промышленный образец, торговую марку и т.п. по причинам, четко установленным специальными законами по вопросам интеллектуальной собственности. Поскольку Апелляционная палата по законодательству не имеет права рассматривать такие споры, то Апелляционную палату на данном этапе ее деятельности нельзя рассматривать как орган, решающий споры в сфере интеллектуальной собственности, поскольку сторонами такого спора является Госдепартамент и заявитель, а третьи лица не имеют никакого влияния на результат такого рассмотрения. Это создает неблагоприятные условия как для владельцев прав интеллектуальной собственности, так и для третьих лиц,  обращающихся в суд с иском. В указанных выше законопроектах исправлены эти недостатки и предусмотрено значительно усовершенствовать деятельность Апелляционной палаты по рассмотрению возражений против решений относительно регистрации прав интеллектуальной собственности. Думаю, довольно скоро мы будем иметь полноправную Апелляционную палату, наделенную полномочиями рассматривать дела по признанию прав интеллектуальной собственности недействительными, как это делается в мире. Естественно, решения Апелляционной палаты могут быть обжалованы в  судебном порядке. А заявители, владельцы прав, третьи лица смогут выбирать, куда им обратиться с заявлением: в суд или в Апелляционную палату.

Вот, в основном то, что я хотел донести до вашего сведения по вопросам, связанным с усовершенствованием законодательства Украины в сфере интеллектуальной собственности.

Ответственность за недобросовестную конкуренцию, связанную 

с неправомерным использованием объектов промышленной 
собственности

	
	Мельниченко О.,

первый заместитель председателя 

Антимонопольного комитета Украины заслуженный юрист Украины,

г. Киев


Защита от недобросовестной конкуренции уже более ста лет рассматривается как составная часть системы защиты промышленной собственности. Это понятие впервые появилось в тексте Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883 (в дальнейшем — Парижская конвенция), когда на Дипломатической конференции в Брюсселе в 1900 году в нее была включена статья 10bis [недобросовестная конкуренция]. 

В Украине отдельные положения Парижской конвенции начали действовать практически со времени присоединения к ней СССР (с 1 июля 1965 года). После провозглашения независимости нашего государства правительство Украины своим Заявлением о действии в Украине международных соглашений по вопросам охраны промышленной собственности от 26 августа 1992 года подтвердило действие этой конвенции на территории государства. 

Сердцевиной украинского законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, является статья 42 Конституции Украины, согласно которой государство гарантирует защиту конкуренции в предпринимательской деятельности, недобросовестная конкуренция не допускается.

К недобросовестной конкуренции относятся:
— любые действия в конкуренции, которые противоречат правилам, торговым и другим честным обычаям предпринимательской деятельности;

— отдельные виды неправомерного поведения: неправомерное использование деловой репутации предпринимателя; создание препятствий предпринимателям в процессе конкуренции и достижение неправомерных преимуществ в конкуренции; неправомерное собирание, разглашение и использование коммерческой тайны;

— действия, которые запрещены статьей 10bis [недобросовестная конкуренция] Парижской конвенции.

Правовые основы защиты хозяйствующих субъектов и потребителей от недобросовестной конкуренции в Украине определены законом «О защите от недобросовестной конкуренции», принятом в 1996 году (далее — Закон). 

В главе 5 Закона определено три вида юридической ответственности за совершение действий, охарактеризованных законом как недобросовестная конкуренция:

1. Предусмотренную Законом конкурентную ответственность, правоприменение которой возложено на Антимонопольный комитет Украины.

2. Административную ответственность в виде наложения административного взыскания на граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, а также на граждан, которые не являются предпринимателями, в случае совершения ими указанных действий в интересах третьих лиц;

3. Уголовную ответственность в случаях, предусмотренных законом.

По смыслу действующей редакции Закона, субъектами конкурентной ответственности, как правило, выступают юридические лица. 

На рассмотрении Верховной Рады Украины находится законопроект, разработанный рабочей группой Антимонопольного комитета Украины и внесенный Кабинетом Министров Украины, согласно которому ответственность, предусмотренная Законом, будет применяться также и к физический лицам — субъектам предпринимательской деятельности. Такой подход не противоречит статье 61 Конституции Украины, согласно которой, никто не может быть дважды привлеченным к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение.

Все проявления недобросовестной конкуренции касаются: правопорядка в сфере конкуренции, честных обычаев ведения конкуренции при осуществлении предпринимательской деятельности (основной непосредственный объект), субъективных прав предпринимателей и потребителей (дополнительный непосредственный объект). Такие соображения основываются на конституционном запрете недобросовестной конкуренции, а также содержании преамбулы Закона.

Практика свидетельствует, что нечестные методы конкурентной борьбы в значительной мере касаются объектов права промышленной собственности. Использование объекта права промышленной собственности другим лицом осуществляется с разрешения лица, которое имеет исключительное право разрешать использование этого объекта права, кроме случаев правомерного использования без такого разрешения, предусмотренных законами Украины. Поэтому относительно прекращения проявлений недобросовестной конкуренции необходимо учитывать требования украинского законодательства относительно использования объектов промышленной собственности, в частности, положение нового Гражданского кодекса Украины, Законов Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», «Об охране прав на указание происхождения товаров», а также «Положение о фирме» от 22.06.1927, в части, которая не противоречит Конституции и законам Украины.

Согласно статье 1 Парижской конвенции прекращение недобросовестной конкуренции может осуществляться в рамках системы из охраны промышленной собственности. Поэтому важно разграничить законодательство об охране промышленной собственности и законодательство о защите от недобросовестной конкуренции.

Во-первых, законодательство о защите от недобросовестной конкуренции направлено на установление, развитие и обеспечение торговых и других честных обычаев ведения конкуренции при осуществлении предпринимательской деятельности. В свою очередь, законодательство об охране промышленной собственности регулирует отношения, которое возникало в связи с обретением и осуществлением прав на объекты промышленной собственности.

Во-вторых, для применения положений Закона необходимо доказать юридический состав конкурентного правонарушения, в частности факт «действий в конкуренции», тогда как это не нужно для прекращения нарушений законодательства об охране промышленной собственности, непосредственно не связанного с конкуренцией.

В-третьих, защита от недобросовестной конкуренции обеспечивается не путем получения «охранной грамоты» в виде патента (на изобретения, полезные модели, промышленные образцы) или свидетельства (на знаки для товаров и услуг, квалифицированные указания происхождения товаров), выданных государственным органом, а на основании решения о прекращении действий, которые противоречат честным обычаям в предпринимательской деятельности.

Наиболее распространенными категориями конкурентных правонарушений, прекращенных Антимонопольным комитетом Украины на протяжении времени его правоприменительной деятельности, были нарушения, связанные с обретением и использованием прав на средства индивидуализации предпринимателей, их товаров (продукции, работ, услуг). Это в первую очередь касается таких объектов промышленной собственности, как фирменные наименования, знаки для товаров и услуг, указания происхождения товаров. 

В Украине в основном создана законодательная база защиты от недобросовестной конкуренции, связанной с неправомерным использованием объектов промышленной собственности. Тем не менее, некоторые вопросы нуждаются в неотложном решении. Это, прежде всего, касается:

— создания специализированного конкурентно-патентного суда (суда по вопросам конкуренции и защиты интеллектуальной собственности), что обеспечит единство судебной практики в названных сферах за счет сосредоточения в этом суде всех без исключения споров в сфере конкуренции и интеллектуальной собственности, вытекающие как из частных правовых, так и публично-правовых отношений;

— создания системы общественного контроля в сфере защиты от недобросовестной конкуренции, включая союзы, объединения предпринимателей, деятельность которых основывается на Правилах профессиональной этики в конкуренции;

— усиления прозрачности деятельности государственных органов путем принятия Кодекса административных процедур и Конкурентно-процессуального кодекса Украины.

Решение этих проблем завершит этап формирования в Украине эффективной системы защиты экономической конкуренции в сфере промышленной собственности и будет содействовать формированию высокоразвитой рыночной среды.

Роль и место судебного эксперта в процессе защиты 

прав интеллектуальной собственности

	
	Орлюк Е.П.,

доктор юридических наук, 

профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко,

директор Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности 

Академии правовых наук Украины


Решение гражданско-правовых и хозяйственно-правовых споров подчиняется как процессуальным, так и материальным нормам права, позволяющим решить спор по сути, поскольку процесс по своему содержанию должен быть адекватным назначению материальной нормы.

Анализ сложившейся судебной практики, как и специальной литературы, дает возможность утверждать, что споры о нарушении прав интеллектуальной собственности относятся к отдельной категории гражданских (равно как и хозяйственных) дел. Они составляют достаточно большую группу дел (и практика свидетельствует лишь о нарастающих тенденциях), их решение основано на применении регулятивных норм, входящих в состав института права интеллектуальной собственности. Последний  выступает отдельным институтом гражданского права, подчиненным регулирующему воздействию как норм Гражданского кодекса Украины, так и норм специальных законов, и иного, достаточно объемного подзаконного массива.
С целью правильного применения норм данного института нередко возникает необходимость учитывать определенную специфику процессуального характера, заключающуюся, в частности, в распространении практики привлечения к рассмотрению дел такого средства доказывания как вывод судебной экспертизы. Следует отметить, что целесообразность привлечения эксперта к участию в хозяйственном или гражданском процессе объясняется, в первую очередь, необходимостью вынесения решений на основе специальных знаний в сфере интеллектуальной собственности. В пользу привлечения эксперта как лица, владеющего специальными знаниями, свидетельствует и международный опыт рассмотрения судебных споров данной категории дел. 

Действующее процессуальное (равно как и специальное) законодательство не требует, чтобы судебная экспертиза в обязательном порядке проводилась сотрудниками специализированных государственных судебных учреждений. Такие требования распространяются лишь на несколько четко определенных видов экспертизы (криминалистическую, судебно-медицинскую, судебно-психиатрическую). 

Соответственно, в качестве эксперта может привлекаться лицо, обладающее необходимыми для дачи вывода знаниями. Следует отметить, что экспертная деятельность не относится к лицензируемым видам деятельности, но требует прохождения соответствующей процедуры аттестации и сдачи квалифицированных экзаменов. 

Процессуальный статус судебного эксперта определяется действующим процессуальным законодательством, а также Законом Украины «О судебной экспертизе». 

Последний определяет несколько категорий экспертов: 1) аттестованных судебных экспертов, являющихся сотрудниками государственных специализированных судебно-экспертных учреждений, осуществляющих экспертизы в соответствии со своими должностными обязанностями; 2) аттестованных судебных экспертов, не являющихся сотрудниками государственных специализированных судебно-экспертных учреждений, имеющих специальные знания и осуществляющих судебные экспертизы, с учетом установленных законодательством исключений (криминалистические, судебно-медицинские, судебно-психиатрические); 3) специалистов в соответствующих отраслях знаний. 

Именно такой подход закреплен в Законе, и именно такое положение вещей отображено в существующих в Украине научно-практических комментариях судебно-экспертной деятельности. Любые иные толкования имеют субъективный характер.

Следует обратить внимание, что экспертная деятельность базируется на определенных принципах, заложенных законодательством, и определяющих правовую природу ее проведения. В соответствии со ст. 3 Закона «О судебной экспертизе» к таким принципам следует отнести законность, независимость, объективность и полноту исследования. В качестве принципа следует назвать и принцип компетентности, вытекающий из положений указанного Закона (ст. 7, 10, 21). Именно компетентность, определяющая субъективные качества эксперта, характеризует наличие у него специальных знаний и опыта, необходимых для выполнения экспертизы, и служит для обеспечения достоверности, научной обоснованности полученных результатов. 

Компетентность обеспечивается рядом факторов, в том числе системой подготовки и аттестации судебных экспертов, наличием централизованного методологического управления и контроля, одинаковым уровнем требований к профессиональной подготовке экспертов государственных судебно-экспертных учреждений и экспертов, работающих в рамках иных государственных учреждений либо частных компаний.

Если компетентность выступает субъективной характеристикой эксперта, то компетенция является объективной характеристикой и имеет две стороны — процессуальную и специальную. Процессуальная компетенция представляет собой круг полномочий, предоставленный эксперту процессуальным законом. В свою очередь профессиональная (специальная, научная) компетенция — это объем специальных знаний и навыков, которыми должен владеть каждый эксперт, осуществляющий экспертизу определенного рода, вида, подвида. 

Компетенция эксперта на этапе назначения экспертизы устанавливается с помощью сопоставления его характеристик с профессиональными и квалификационными требованиями, предъявляемыми к эксперту, а также на основании ряда правоустанавливающих факторов — дипломов о соответствующем образовании, ученой степени и т.п., а также данных о внесении его в Государственный реестр аттестованных судебных экспертов, ведущийся Министерством юстиции Украины. 

Принципы судебно-экспертной деятельности составляют определенную систему, вследствие чего нарушение хотя бы одного из них влечет за собой нарушение всех иных. Ряд специалистов считает, что именно наличие указанных принципов создает основания для включения судебного эксперта в круг лиц, являющихся источниками доказательственной информации, и, соответственно — субъектами доказывания. 

В Украине сегодня более-менее сложилась система специалистов, привлекаемых к проведению исследований объектов интеллектуальной собственности. Помимо судебных экспертов, работающих в системе специализированных государственных учреждений Министерства юстиции Украины, к ним можно отнести и аттестованных судебных экспертов, работающих в составе НИИ интеллектуальной собственности Академии правовых наук Украины. Поскольку проведение экспертных исследований по вопросам интеллектуальной собственности было определено одним из уставных видов деятельности, предусмотренных в Постановлении КМУ № 582 от 29 мая 2001 г. «О создании Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности». 

В свое время в развитие данного направления был принят совместный приказ Минюста Украины и АПрН Украины от 28.08.2002 г. № 644/7-112, в соответствии с которым в институте была создана экспертно-квалификационная комиссия для аттестации сотрудников института как судебных экспертов. В то же время большинство экспертов, работающих в институте, изначально прошли аттестацию через ЦЭКК Минюста Украины. После изменения действующего законодательства судебные эксперты института, у которых истек срок полномочий, прошли соответствующую процедуру переаттестации в ЦЭКК Минюста Украины и продолжают действовать полностью в рамках закона. В противном случае суд не мог бы использовать полученные выводы судебной экспертизы в качестве доказательства, поскольку любые участники процесса должны действовать исключительно в рамках закона и Конституции Украины.

За время работы сотрудники института, аттестованные в сфере судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности и внесенные в Реестр аттестованных судебных экспертов при Минюсте Украины, подтвердили свою репутацию компетентных и квалифицированных специалистов. Так, с 2002г. по 1-й кв. 2006г. проведено 158 судебно-экспертных исследований, 135 специальных исследований, в том числе 87 — по обращениям правоохранительных органов на этапах дознания и предварительного следствия. 

В то же время следует указать, что институт рассматривает свои функции значительно шире, чем просто проведение судебно-экспертной деятельности. Они основаны, в первую очередь, на научно-исследовательских работах. Именно объединение судебно-экспертной деятельности с научной позволяет активно работать над выработкой методических и методологических подходов по проведению исследований объектов интеллектуальной собственности. При этом требование научности позволяет нашим специалистам использовать как апробированные долголетней практикой, так и современные эффективные методы и разнообразные научно-технические средства, гарантирующие достижения достоверного решения поставленных вопросов.

Работа наших судебных экспертов отвечает квалификационным требованиям и принципам проведения судебно-экспертной деятельности. Судебные эксперты института прошли подготовку и аттестацию в установленном законодательством порядке, и внесены в Реестр аттестованных судебных экспертов, ведущийся Министерством юстиции Украины. Большинство из них имеет по два высших образования, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, а также научные степени и звания, входят в методические и общественные коллегии профильных министерств и ведомств.

Одной из проблем указанного вида судебно-экспертной деятельности является  отсутствие методик, по которым работали бы судебные эксперты, осуществляя исследования объектов интеллектуальной собственности. Именно такая ситуация (помимо субъективной заинтересованности сторон в результатах рассмотрения споров) является одной из причин, провоцирующих назначение повторной экспертизы. И на сегодня, возможно, следует говорить о наличии оснований для назначения повторных экспертиз, которые носили бы комиссионный характер.

Учитывая, что первые практические наработки по проведению судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности начались не так давно (а именно в 1998 г. специалистами КНИИСЭ), и реализовались далеко не во всех институтах судебных экспертиз (например, в Харькове, Львове), а специалисты нашего института подключились к этому процессу в 2002 году, можно отметить, что за сравнительно короткий срок совместно были выработаны более-менее общие критерии, подходы, выявлены проблемы определения отдельных свойств исследуемых объектов. 

Сегодня судебные эксперты, занимающиеся исследованием тех или иных объектов интеллектуальной собственности (в зависимости от аттестации) активно работают над разработкой вышеуказанных методик, которые позволят после их апробации и утверждения в установленном законодательством порядке унифицировать подходы к этому виду судебной экспертизы. Нельзя сказать, что процесс разработки методик является легким, но наработанный практический опыт, а также наличие соответствующей научно-методической базы, знание международного опыта в сфере проведения экспертиз (который имеет значительные отличия в странах континентальной и англо-саксонской систем права) позволяют говорить об успешной реализации указанных проектов. Естественно, вряд ли стоит говорить о том, что разработку методик целесообразно проводить в рамках одного учреждения – это должен быть коллективный процесс, позволяющий привлечь квалифицированные кадры и апробировать предложенные стандарты на практике. Следует отметить, что вопрос разработки методик неоднократно подымался и обсуждался на Секции судебных экспертиз объектов интеллектуальной собственности НКМС Минюста Украины, поскольку в разработке унифицированных подходов заинтересованы абсолютно все участники судебного процесса.

Естественно, следует понимать, что создание и совершенствование методики – процесс непрерывный. Однако разработка основных методических подходов и требований может быть завершена в более короткие сроки, чем пять – шесть лет.

На наш взгляд, сегодня остается открытой проблема наличия специалистов в регионах. Поэтому мы надеемся, что прикладываемые нами усилия в подготовке научных кадров, проведении научно-практических мероприятий с привлечением специалистов из других городов (в частности, в рамках института открыта аспирантура, издается научно-практический журнал «Теория и практика интеллектуальной собственности»), может способствовать развитию этого направления деятельности в регионах.

Практический опыт деятельности института в сфере судебно-экспертной деятельности позволяет утверждать, что чем больше у нас будет таких специалистов, тем более объективными и квалифицированными будут экспертные заключения. В то же время вряд ли есть объективные основания искусственно ограничивать круг учреждений и лиц, которым может быть поручено проведение судебно-экспертных исследований в области объектов ИС. Мы имеет иную точку зрения, подтвержденную как практикой деятельности в этой сфере в Украине (поскольку сегодня количество возникающих конфликтов в сфере интеллектуальной собственности имеет устойчивую тенденцию к росту), так и международным опытом решения споров касательно объектов ИС. 

В пользу такой позиции может свидетельствовать позитивная практика России и стран ЕC, построенная на принципах свободного выбора эксперта органами судебной власти и правосудия. На наш взгляд, при современных возможностях доступа к информационным ресурсам и средствам коммуникации эксперту не обязательно постоянно находиться в каком-либо специализированном учреждении вообще. 

В правовой науке сложилась дефиниция, суть которой состоит в том, что судебно-экспертная деятельность – это деятельность специалиста, имеющего соответствующий уровень квалификации и компетенции выступать судебным экспертом в процессе и давать заключение. То есть необходимо при рассмотрении вопросов привлечения судебных экспертов к процессу ставить совершенно иные вопросы, а отнюдь не вопросы монополизации в рамках тех или иных учреждений. В частности,  важно, чтобы эффективно работала система научно-методического руководства и контроля судебно-экспертной деятельности со стороны Минюста. 

На наш взгляд, необходимым является выпуск информационных материалов, которые информировали бы о фактической деятельности экспертов, внесенных в Реестр аттестованных судебных экспертов Минюста, что могло бы продемонстрировать реальную картину, в том числе – и участия специалистов НИИ интеллектуальной собственности АПрН Украины. 

Объективный процесс становления и развития судебной экспертизы в сфере интеллектуальной собственности позволяет говорить о том, что в современных условиях более прогрессивным является расширение круга специалистов с постоянным контролем их квалификации и качества работы, а отнюдь не возврат к определенной монополизации этого вида деятельности ограниченным кругом экспертных учреждений.

Судебное разбирательство дел в спорах, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности

	
	Львов Б.Ю.,

судья Высшего хозяйственного суда Украины, 

г. Киев


В Украине стабильно сохраняется тенденция к увеличению в хозяйственных судах количества дел в спорах, которые касаются защиты прав интеллектуальной собственности. Так, если в 2003 году в Судебную палату Высшего хозяйственного суда Украины по рассмотрению дел в хозяйственных спорах, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, поступило 29 кассационных жалоб соответствующей категории, из которых 24 рассмотрено, по сути, с принятием постановлений, в 2004 году их поступило 49 — из них приняты постановления по 40 делам, то в 2005 году в Судебную палату поступило 78 таких кассационных жалоб, из которых 64 рассмотрены с принятием постановления.

Наибольшее количество рассмотренных дел в сфере интеллектуальной собственности, как и раньше, связаны с требованиями о признании недействительными свидетельств на торговые марки (знаки для товаров и услуг) на основании несоответствия их условиям предоставления правовой охраны, но сфера судебного вмешательства постоянно расширяется.

Эффективная защита прав интеллектуальной собственности всегда нуждалась в наличии специалистов высочайшей квалификации и, вдобавок, не только специалистов в сфере права, но и в других областях знаний. Тем не менее, сейчас актуальным стало объединение знаний в сфере интеллектуальной собственности со знаниями в сфере именно процессуального права.

Это вытекает из того, что материальные основания защиты нарушенного права, как определяющие для решения споров по сути, всегда находятся в центре внимания, и к ним обращаются в первую очередь. Ознакомиться с судебной практикой можно как на веб-сайтах Высшего хозяйственного суда Украины и Государственного департамента интеллектуальной собственности, так и с помощью информационно-поисковых систем «Ліга», «Законодавство» и т.п. Актуально и создание реестра судебных актов в масштабах государства.

Вместе с тем для качественного анализа применения процессуальных норм, как правило, недостаточно информации, изложенной в судебных решениях, необходимо также исследование всех материалов дела, доступ к которым ограничен. Вместе с тем пренебрежительное отношение к соблюдению предписаний процессуальных норм свело на нет огромный труд многих специалистов уже не по одному делу.

Свидетельство этому — практика работы кассационной инстанции, которая после проверки применения предыдущими судебными инстанциями норм права, в том числе и процессуального, вынуждена вследствие их нарушения отменять принятые по делу решения и передавать их на новое рассмотрение судам первой или апелляционной инстанции. Меньшее зло в этих случаях — чрезмерное затягивание судебного разбирательства конкретного спора. 

Безусловно, все ошибки в применении норм процессуального права, которые встречаются в судебной практике, детально проанализировать невозможно, но наиболее актуальные из них — необходимо.

Структурно их можно разделить на две основные группы:

— ошибки, связанные с недостатками подготовки к представлению иска;

— ошибки, которые случаются непосредственно во время судебного разбирательства споров.

Наиболее актуальные ошибки первой группы связаны с ненадлежащим формулированием и неудачным обоснованием исковых требований, избранием несоответствующего средства защиты нарушенного права, неопределенностью объекта защиты, границ и вида нарушения.
На стадии судебного разбирательства характерны ошибки, связанные с продвижением дела, применением мероприятий к обеспечению иска, назначением и проведением судебных экспертиз, оценкой выводов экспертов.

Примером неудачной конструкции искового заявления может быть такое дело. ОАО «С» является владельцем зарегистрированной торговой марки в виде определенного словосочетания, а также владельцем зарегистрированного промышленного образца «этикетка для бутылки», содержащего то же самое словосочетание. Узнав об изготовлении и реализации ООО «М» продукции в бутылках, этикетки которых содержат словосочетание, являющееся торговой маркой ОАО «С», последнее обратилось к хозяйственному суду с иском о запрете ООО «М» использовать в обозначениях для товаров и услуг, рекламе и любых других формах словосочетания, которое истцом зарегистрировано как торговая марка (знак для товаров и услуг), а также является одним из элементов зарегистрированного им промышленного образца «этикетка для бутылки». Согласно исковым требованиям защите подлежали права ОАО «С» не только как владельца торговой марки, но и как владельца зарегистрированного промышленного образца.

Суд, в свою очередь, установив, что ответчик продает продукцию собственного производства с использованием этикетки, которая содержит спорное словосочетание, принял решение об удовлетворении иска в полном объеме. 

Указанное нарушение казалось настолько бесспорным, что это оставило без внимания некоторые аспекты защиты прав владельца зарегистрированного промышленного образца, а именно: этикетки сторон не были тождественными, но во время судебного разбирательства не было установлено, использованы ли ответчиком все существенные признаки промышленного образца (статья 20 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы»), и по этой причине не выяснено — имело ли место нарушения прав истца-владельца этого промышленного образца. Учитывая приведенное кассационной инстанцией, решения предыдущих судебных инстанций отменены, а дело направлено на новое судебное разбирательство.

Итак, старание ОАО «С» дополнительно укрепить собственные позиции и неполнота судебного рассмотрения как минимум привели к затягиванию судебного решения спора, в то время как обоснование данного иска ссылками на нарушение прав истца лишь как владельца торговой марки в данном случае было бы более эффективным.
В другом случае субъект предпринимательской деятельности обратился в хозяйственный суд с иском о признании недействительным договора, согласно которому он передал право собственности на знак для товаров и услуг. Причиной спора был вопрос о наличии оснований для признания указанного договора недействительным, которое с учетом принципа действия закона во времени должно было решаться согласно предписаниям ЦК УССР. 

Истец, обосновывая свои требования, сослался на необходимость удовлетворения его требований на основании статей 48 (недействительность соглашения, которое не отвечает требованиям закона), 56 (недействительность соглашения, заключенного вследствие ошибки), 57 (недействительность соглашения, заключенного вследствие обмана, насилия, угрозы, стечения тяжелых обстоятельств) и части второй статьи 58 (недействительность притворного соглашения) ЦК УССР.

Между тем содержание статей 48, 56, 57 и 58 ЦК УССР исключает возможность их одновременного применения в спорных правоотношениях. Наряду с этим статьей 33 ХПК Украины предусмотрено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений. Итак, истец с учетом содержания его исковых требований должен был доказать одновременное наличие обстоятельств, которые фактически исключают друг друга.  

Результат: в связи с соответствием упомянутого договора требованиям закона и недоказанностью его заключения вследствие ошибки со стороны истца и/или вследствие его обмана, и/или вследствие насилия, и/или угрозы, и/или стечения тяжелых обстоятельств, и/или с целью сокрытия другого соглашения хозяйственный суд в удовлетворении иска отказал.  

В свою очередь, если бы истец сосредоточился на одном основании для признания договора недействительным, его бы шансы на положительное решение спора возросли, а отказ в иске не препятствовал бы повторному обращению в суд по другим основаниям. 

Наглядным примером неопределенности исковых требований является спор по поводу возможного нарушения прав владельца зарегистрированного знака для товаров и услуг (словесное обозначение «Акваторія»).

Так, ООО «Б» реализовывало питьевую столовую газированную воду с указанием на этикетке словесного обозначения «Акватория» без разрешения ЗАО «І», которое является владельцем свидетельства Украины на знак для товаров и услуг (словесное обозначение «Акваторія») для товаров соответствующего класса.  

ЗАО «І» обратилось к хозяйственному суду с иском и просьбой запретить ответчику использование зарегистрированного знака, изъять из гражданского оборота питьевую столовую воду, изъять и уничтожить этикетки, обязать ответчика устранить с товара и его упаковки незаконно использованное обозначение. При этом истец, формулируя собственные требования, без надлежащего внимания отнесся к использованию букв «и»/«і», что в других условиях было бы опиской, но в данном случае с учетом содержания иска могло стать единственным и достаточным основанием для оставления части исковых требований без удовлетворения (так, если фактически обозначение на этикетке содержит букву «и», то требование уничтожить этикетки с обозначением с буквой «і» без выяснения имеющегося противоречия удовлетворению не подлежит). 

Избрание ненадлежащего способа правовой защиты также является распространенной ошибкой на стадии подготовки иска, которая в дальнейшем фактически исключает возможность удовлетворения требований истца. 

Так, ООО «Н» подало заявку о регистрации словесного обозначения как знака для товаров и услуг по 33 и 35 классам МКТУ, по результатам рассмотрения которой Госдепартаментом принято решения (утвержден соответствующий вывод квалификационной экспертизы) о ее отклонении. Указанное решение мотивировано ссылками на результаты квалификационной экспертизы, согласно которым заявленное обозначение не отвечает условиям предоставления правовой охраны (пункт 1 статьи 5, пункт 2 статьи 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг») и не может быть зарегистрировано как знак для всех товаров 33 класса и услуг 35 класса, связанных с введением указанных товаров в хозяйственный оборот, так как оно: во-первых, указывает на определенные свойства товаров, для маркирования которых должны использоваться, и на получение которых надеется обычный потребитель, покупая упомянутые изделия; во-вторых, обманчиво для товаров 33 класса, где упомянутая составляющая отсутствует.

ООО «Н» обратилось к хозяйственному суду с иском об обязательстве Госдепартамента зарегистрировать заявленное словесное обозначение как знак для товаров и услуг по 33 и 35 классам МКТП.

Решением местного суда иск удовлетворен. Мотивы — безосновательность отказа Госдепартамента истцу в регистрации. 

По результатам кассационного пересмотра упомянутое решение суда первой инстанции упразднено, а дело передано местному хозяйственному суду на новое рассмотрение. При этом, принимая решение, кассационная инстанция, в частности, исходила из следующего. 

Соответствие знаков условиям их регистрации определяется согласно законодательству, действующему на дату представления заявки (п. 3 Постановления Верховной Рады Украины от 23.12.1993 № 3771-ХІІ «О введении в действие Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»). 

Согласно пунктам 1, 4 статьи 5 Закона Украины от 15.12.1993 № 3689-ХІІ «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (в редакции, действующей на дату представления данной заявки, дальше — Закон № 3689) правовая охрана предоставляется знаку, который не противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали и на который не распространяются основания для отказа в предоставлении правовой охраны, установленные этим Законом; объем правовой охраны, которая предоставляется, определяется приведенными в свидетельстве изображениями знака и перечнем товаров и услуг.

Пунктом 6 этой статьи Закона № 3689 предусмотрено, что право на получение свидетельства имеет заявитель, заявка которого представлена в ведомство раньше или, если заявлен приоритет — имеет более раннюю дату приоритета, при условии, что указанная заявка не считается отозванной, не отозвана или не отклонена.

Статья 6 Закона № 3689 устанавливает перечень оснований для отказа в предоставлении обозначению правовой охраны. В частности, согласно пункту 2 этой статьи не могут получить правовую охрану обозначения, которые: не имеют различительной способности; являются общеупотребительными как обозначение товаров и услуг определенного вида; указывают на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров и услуг, а также на место и время изготовления или сбыта товаров или предоставление услуг; являются обманчивыми или такими, что могут ввести в заблуждение относительно товара, услуги или лица, производящего товар или предоставляющего услугу; являются общеупотребительными символами и терминами. 

Согласно статье 10 Закона № 3689 принятию решения по заявке предшествует экспертиза заявки, которая состоит из нескольких этапов. 

Непосредственно порядок проведения предусмотренной этим Законом экспертизы заявки регламентируют Правила составления, представления и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг, утвержденные приказом Госпатента Украины от 28.07.1995 № 116 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 02.08.1995 под № 276/812.

Местный хозяйственный суд решение об удовлетворении иска мотивировал тем, что выводы ответчика, положенные им в основу решения об отклонении заявки, не соответствуют действительности, поскольку заявленное словесное обозначение не указывает на определенные свойства товаров, для маркирования которых должны использоваться, и не является обманчивым для товаров 33 класса, в которых упомянутая составляющая отсутствует.

Тем не менее, решая спор об обязательстве зарегистрировать обозначение как знак для товаров и услуг, суд первой инстанции не выяснил фактический объем проведения ответчиком экспертизы заявки (статья 10 Закона № 3689) и не установил факт отсутствия всех (а не только тех, которыми Госдепартамент обосновал оспариваемое решение) обстоятельств, наличие которых исключало бы возможность удовлетворения заявки истца (статьи 5, 6 Закона № 3689).

Вместе с тем, по моему мнению, сути судебного решения подобных споров больше отвечает ситуация, когда, установив, что принятию решения Госдепартаментом о регистрации заявленного обозначения как знака для товаров и услуг предшествует рассмотрение соответствующего заявления, все стадии которого не состоялись, хозяйственный суд не берет на себя не присущие ему функции уполномоченного ведомства, а решает вопрос о побуждении ответчика к совершению действий относительно рассмотрения заявления о регистрации заявленного обозначения в полном объеме и принятии соответствующего решения.

Такая правовая позиция изложена и в постановлении Верховного Суда Украины от 14.12.2004 относительно дела № 6/11 по иску совместного предприятия «Институт электроники и связи Украинской академии наук национального прогресса» к Государственному комитету связи и информатизации Украины о побуждении к действию.

Примером ошибочного определения объекта защиты, границ и вида нарушения, которое состоялось, может быть рассмотренный хозяйственными судами спор по иску ООО «Ц» к одному из министерств об обязательстве ответчика прекратить воспроизведение и переработку произведения «Научно-техническая документация...» (далее — Произведение), что нарушает имущественные авторские права истца; взыскание компенсации за нарушение авторских прав в сумме 301500 грн. и взыскание 10000 грн. на возмещение морального ущерба.

ООО «Ц», обосновывая свои исковые требования, сослалось на то, что ответчик с марта 2003 года по июль 2004 года 335 раз незаконно перерабатывал и использовал документацию, разработанную на основании Произведения, исключительные имущественные права на которую принадлежат истцу.

Поскольку изложение истцом обстоятельств на обоснование исковых требований в исковом заявлении имело лишь общий характер, то для правильного решения данного спора предыдущим судебным инстанциям надлежало:

— выяснить все случаи противоправного (по мнению ООО «Ц») использования Произведения ответчиком и установить фактические обстоятельства относительно каждого из них (в частности, когда и какие события происходили, разрабатывалась ли документация, правомерность которой оспаривается);

— относительно каждого из установленных случаев выяснить у истца вид нарушения его прав (воспроизведение Произведения, переработка или другое) и границы использования ответчиком Произведения (в полном объеме или частично, если частично, то определить конкретные границы спорных частей);

— с целью установления наличия или отсутствия нарушения авторских прав истца исследовать каждый из экземпляров документации, который истец считает изготовленным с нарушением его прав.

Впрочем, этого сделано не было, тогда как без выяснения фактических обстоятельств каждого из случаев нарушения прав истца (исчерпывающий перечень которых должно было привести ООО «Ц») принятие судом обоснованного и правомерного решения по сути спора в данном случае невозможно.

Учитывая приведенное, решение местного и апелляционного хозяйственных судов по этому делу Высшим хозяйственным судом Украины упразднено, а дело направлено на рассмотрение в суд первой инстанции.

Целесообразно указать, что судебная защита прав в данном случае была бы эффективнее, если бы истец сосредоточился не на общем количестве нарушений ответчиком его прав, а на необходимости доказывания каждого отдельного факта нарушения.

Неодиночные случаи нарушения норм процессуального закона связаны с применением мероприятий по обеспечению иска. 

Так, предприятия, обращаясь в суд с иском об обязательстве прекратить нарушение прав интеллектуальной собственности путем прекращения совершения определенных действий (в частности, изготовление изделий с использованием зарегистрированного промышленного образца), заявляют и ходатайство о применении мер по обеспечению иска в виде запрета ответчику совершать эти действия. 

Согласно статье 66 Хозяйственного процессуального кодекса Украины (далее — ГПК) хозяйственный суд по заявлению стороны, прокурора или его заместителя, которые подали иск, или по своей инициативе имеет право принять меры к обеспечению иска. Обеспечение иска допускается в любой стадии производства по делу, если неприменение таких мер может затруднить или сделать невозможным выполнение решения хозяйственного суда.

Вместе с тем практически невозможно надлежащим образом обосновать то, каким образом неприменение такой меры может затруднить или сделать невозможным выполнение решения хозяйственного суда по аналогичному (по смыслу) исковому требованию.

Примером ошибочного применения норм процессуального права на стадии судебного разбирательства может быть и неправомерное прекращение производства по делу, вследствие оставления без внимания особенностей правового регулирования отношений относительно объектов интеллектуальной собственности.

Истец обратился в хозяйственный суд с исковым заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства Украины на знак для товаров и услуг ответчика вследствие его неиспользования в Украине на протяжении трех лет (пункт 4 статьи 18 Закона № 3689).

После этого ответчик подал в Госдепартамент заявление о досрочном прекращении действия свидетельства по собственной инициативе на основании пункта первого статьи 18 этого Закона и указанный отказ вступил в силу в установленном порядке. 

Учитывая прекращение действия оспариваемого свидетельства местным судом в связи с отсутствием предмета спора, было прекращено и делопроизводство на основании пункта 11 части первой статьи 80 ХПК Украины. 

Тем не менее, прекращение делопроизводства возможно лишь тогда, когда между сторонами отсутствует спор и нет неурегулированных вопросов.

Пунктами 1-3 и пунктом 4 статьи 18 Закона № 3689 предусмотрены разные основания для прекращения действия свидетельства. При этом, несмотря на то, что в обоих случаях действие знака прекращается, правовые последствия такого прекращения разные. Так, согласно статьи 22 этого Закона, никто, кроме бывшего владельца свидетельства, не имеет права на повторную регистрацию знака на протяжении трех лет после прекращения действия свидетельства согласно пунктам 1-3 статье 18 этого Закона. Т.е., в этом случае за истцом и после прекращения действия свидетельства остаются определенные права, которые препятствуют другим лицам, в частности и истцу, обратиться с заявлением о регистрации такого обозначения. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции, учитывая хронологию событий, пришел к правомерному выводу об ошибочности выводов местного суда относительно отсутствия спора между сторонами и обоснованно отменил постановление о прекращении делопроизводства, а дело передал в суд первой инстанции для рассмотрения по сути.

Очень распространена практика обжалования сторонами постановлений суда, которые не подлежат пересмотру в апелляционном или кассационном порядке. Иногда это является проявлением активной позиции стороны, а иногда направлено на затягивание судебного разбирательства спора. 

При этом необходимо помнить, что согласно статьям 106, 11113 ХПК Украины постановления местного или апелляционного хозяйственного судов могут быть обжалованы в апелляционном и кассационном порядке в случаях, предусмотренных этим Кодексом и Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом».

В информационном письме Верховного Суда Украины от 17.01.2005 № 1/3.2 (полный текст в Информационном письме Высшего хозяйственного суда Украины от 31.01.2005 № 01-8/157) в частности, указано:

«Материалы хозяйственных дел свидетельствуют о распространении практики представления сторонами в деле апелляционных и кассационных жалоб на постановления хозяйственного суда, которые не могут быть обжалованы ни в апелляционном, ни в кассационном порядке. Соответствующие действия сторон в деле, как правило, направлены на затягивание судебного процесса в связи с пересылкой материалов дела в суд высшей инстанции и является нарушением предписаний статьи 22 ХПК, в частности, относительно обязанности сторон добросовестно пользоваться надлежащими им процессуальными правами, проявлять взаимное уважение к правам и охраняемым законом интересам второй стороны.

В случае представления апелляционной жалобы на постановление, которое нельзя обжаловать, местный хозяйственный суд должен отвечать отказом в принятии такой жалобы со ссылкой на части первую и четвертую статьи 106 ХПК.

В случае представления кассационной жалобы на постановление местного или апелляционного хозяйственного суда, которая не может быть обжалована, соответствующему местному или апелляционному хозяйственному суду, в который прислана жалоба, нужно отвечать отказом в принятии такой жалобы со ссылкой на части первую и четвертую статьи 11113 ХПК.

В случае представления кассационной жалобы на постановление Высшего хозяйственного суда Украины, которая не может быть обжалована, названный суд должен отвечать отказом в принятии такой жалобы со ссылкой на статью 11122 ХПК. Об отказе в принятии апелляционной или кассационной жалобы выносится постановление».

Итак, общим правилом является то, что постановления, которые не препятствуют продвижению дела и возможность обжалования которых не предусмотрена действующим процессуальным законодательством, не подлежат пересмотру в апелляционном и кассационном порядках. В частности, это касается постановлений о нарушении проведения, о привлечении к участию в деле другого ответчика или третьего лица, о назначении судебной экспертизы, об отложении рассмотрения дела или об объявлении перерыва в судебном заседании и прочее.

Вместе с тем предметом апелляционного и кассационного пересмотров могут быть постановления судов, которые объединяют решение по вопросам, не подлежащие обжалованию, и, которые могут быть обжалованы (например, постановления о нарушении производства по делу, где вместе с тем решается вопрос об обеспечении иска).

Для споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности, наиболее актуальными являются вопросы обжалования постановлений суда о назначении судебной экспертизы.

Как уже отмечалось, эти постановления не подлежат самостоятельному пересмотру в апелляционном и кассационном порядке. Тем не менее доводы по этому поводу могут быть использованы во время апелляционного или кассационного обжалования решений судов по сути спора, а процессуальные нарушения, если они имели место при назначении и проведении судебной экспертизы, могут быть основанием для потери экспертным выводом доказательного значения и, наконец, привести к отмене принятого судом решения по делу. 

Рассматривая вопрос о судебных экспертизах, необходимо указать, что для судебной практики, как и раньше, остаются актуальными вопросы, связанные с назначением и проведением судебных экспертиз по исследованию объектов интеллектуальной собственности. В связи с этим нужно акцентировать внимание на двух аспектах, а именно: на недостатках в деятельности судей и, отдельно, на недостатках в проведении судебных экспертиз судебными экспертами.

Среди характерных недостатков назначения судебных экспертиз хозяйственными судами можно выделить: 1) недостатки подготовки материалов для проведения экспертизы; 2) недостатки оформления постановлений о назначении экспертизы. Основной недостаток подготовки материалов — их неполнота, заключающаяся в том, что не все необходимые и достаточные для проведения экспертизы материалы предоставляются эксперту. В частности, до сих пор наблюдаются случаи непредоставления сторонами и неистребование судом документов (свидетельств, патентов), которые устанавливают право собственности сторон на объекты интеллектуальной собственности, заверенных копий материалов соответствующих заявок о регистрации, доказательств фактического совершения ответчиком нарушения прав истца. Недостатки оформления постановлений о назначении экспертизы связаны преимущественно с неправильным формулированием вопросов, которые предлагаются эксперту. 

Не все участники судебного процесса понимают роль и предназначение экспертизы, которая на основании полно представленных фактических обстоятельств дела должна дать разъяснение относительно вопросов, от которых непосредственно зависит решение спора по существу, что невозможно без специальных знаний. Фактически, это завершающая стадия судебного процесса. После нее — лишь решение суда.

Назначая судебную экспертизу в делах, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, стороны иногда предлагают, а суды дают возможность для разъяснения судебным экспертом вопроса о соответствии объекта интеллектуальной собственности условиям предоставления правовой охраны, хотя при такой постановке вопроса происходит выяснение вопроса права, а не факта, что является прерогативой судьи как соответствующего должностного лица - носителя специальных знаний. 

Есть и случаи, когда как выводы экспертов принимаются выводы специалистов, хотя, предоставленые вне границ проведения судебной экспертизы и без соблюдения установленной для нее процедуры, — они не являются экспертными.

Подтверждая последовательную позицию Высшего хозяйственного суда Украины относительно необходимости назначения соответствующих судебных экспертиз, которая нашла свое отображение в тексте рекомендаций президиума Высшего хозяйственного суда Украины от 10.06.2004 № 04-5/1107 «О некоторых вопросах практики решения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности», необходимо указать, что в последнее время имеют место неодиночные случаи переоценки судами значения выводов экспертов в общей системе доказательств. 

Вывод эксперта не является бесспорным доказательством правомерности изложенной в нем позиции и подлежит оцениванию судом с соблюдением предписаний статей 41-43 ХПК Украины на предмет его содержания и формы. Под формой в данном случае следует понимать не только процессуальное оформление самого акта экспертизы и наличие в нем необходимых реквизитов, но и соблюдение установленной процедуры назначения и проведение судебной экспертизы. 

Примером экспертного вывода, который нуждается в критической оценке может быть случай, когда перед экспертами были поставлены задачи относительно сравнительного анализа зарегистрированного знака для товаров и услуг и комбинированного обозначения по отклоненной заявке о регистрации. В данном случае приведенное в выводе экспертов изображение знака по заявке ответчика не соответствовало изображению, имеющемуся в материалах этой заявки, заверенные копии которых представлены в суд Госдепартаментом и находились в материалах дела, а указанный в выводе экспертов перечень объектов, поступивших для исследования в экспертное учреждение, не соответствовал перечню, представленному в постановлении суда о назначении экспертизы. 

В другом случае в пределах делопроизводства об обязательстве прекратить нарушение прав владельца патента на промышленный образец путем прекращения производства изделия, изготовленного с применением запатентованного промышленного образца, где ответчик возражал против удовлетворения исковых требований со ссылкой на право предыдущего пользования, установленное пунктом 1 статьи 22 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы», судебный эксперт не только произвольно истолковал существенные признаки промышленного образца, но и, сделав вывод о фактическом изготовлении ответчиком спорного изделия, начиная с 1999 года, вместе с тем признал незначительной подготовку к выпуску этого изделия состоянием на дату представления истцом заявки (указанную в патенте как 04.01.2000).
И это притом, что вопрос относительно признания подготовки для использования заявленного промышленного образца «значительной и серьезной» является не вопросом факта, а вопросом права и потому принадлежит к компетенции суда. 

Безусловно, судебные решения, обоснованные ссылками на приведенные выводы экспертов, при пересмотре в кассационном порядке не могли быть признаны правомерными.

Итак, вывод судебного эксперта для хозяйственного суда не является обязательным и должен оцениваться судом по правилам, установленным статьей 43 ХПК Украины, а суд — при наличии определенных законом оснований, согласно статье 42 ХПК Украины, должен назначить дополнительную или повторную экспертизу.

Учитывая приведенное, можно посоветовать сторонам в случае наличия обоснованного сомнения в правильности выводов экспертов заявлять мотивированные ходатайства о назначении дополнительной или повторной экспертизы, подтверждая свои доводы выводами специалистов в соответствующих сферах, которые, хотя и не являются выводами экспертов, но целиком подпадают под определение письменных доказательств согласно статье 36 ХПК Украины. 

В заключение заостряю внимание на том, что подавляющее большинство рассмотренных хозяйственными судами дел в спорах, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности, свидетельствует о достаточно высокой квалификации всех участников судебного делопроизводства, а акцентирование внимания именно на ошибках вызвано исключительно необходимостью выяснения поднятых вопросов.

Судебная практика коллегии по патентным делам Верховного Суда 
Республики Беларусь по рассмотрению споров о нарушении прав 
интеллектуальной собственности

	
	Шкурдюк Ж. Б.
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В современных условиях во всем мире среди разнообразия видов собственности все более важное значение в последние годы приобретает интеллектуальная собственность. Это – главный ресурс всех государств. В 3-ем тысячелетии главным стимулом развития экономики будут не природные ресурсы, которые исчерпаемы, а именно результаты интеллектуальной деятельности.

Вопросы охраны и использования интеллектуальной собственности в условиях перехода к рыночной экономике играют важную роль в коммерческой, предпринимательской, производственной и внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций всех форм собственности. Без эффективной охраны и защиты интеллектуальной собственности нет смысла тратить деньги и средства на создание объектов интеллектуальной собственности.

Наиболее совершенной формой защиты прав граждан и юридических лиц, в том числе и в сфере интеллектуальной собственности, является судебная. Право на судебную защиту гарантируется международными пактами о правах человека и является конституционным. Судебная форма защиты наиболее приспособлена к разрешению спорных и сложных вопросов в силу детального регулирования порядка рассмотрения дел с участием заинтересованных лиц.

Судебная коллегия по патентным делам Верховного Суда Республики Беларусь: особенности формирования и функционирования, подсудность дел коллегии и виды рассматриваемых споров, преимущества специализированных судов.

Судебная коллегия по патентным делам Верховного Суда Республики Беларусь была создана и начала функционировать как специализированный суд с марта 2000 г. Ее создание явилось первым шагом на пути формирования специализированных судов в рамках проводимой в Республике Беларусь судебно-правовой реформы. 

Кроме того, желая вступить во Всемирную торговую организацию, Беларусь должна была обеспечить на соответствующем уровне судебную защиту прав граждан и юридических лиц в области интеллектуальной собственности. Отсутствие же возможности оспорить в судебном порядке действия патентного органа, ежегодно рассматривающего значительное количество заявок о регистрации объектов промышленной собственности, ограничивало право на судебную защиту достаточно большого количества граждан и юридических лиц. 

Коллегия вначале была определена в качестве единственного органа, рассматривающего по первой инстанции дела по спорам только в области промышленной собственности, включая дела по жалобам на решения Апелляционного совета при патентном органе. Споры в области авторского права и смежных прав оставались в зависимости от субъектного состава участников спора подведомственными районным и городским общим и хозяйственным судам.

В декабре 2002 года полномочия коллегии были расширены и к ее компетенции было отнесено рассмотрение также всех гражданских дел по спорам, вытекающим из применения законодательства об авторском праве и смежных правах (ст.45 Гражданского процессуального кодекса).

Таким образом, в настоящее время коллегия рассматривает все без исключения гражданские споры в области интеллектуальной собственности независимо от субъектного состава их участников. 

Коллегия образована исключительно в качестве суда первой инстанции и осуществляет рассмотрение гражданских дел только коллегиально в составе трех судей, тогда как в судах общей юрисдикции дела рассматриваются судьями единолично.

На должность судей коллегии допускается назначение не только лиц, имеющих высшее юридическое образование и соответствующий стаж судейской работы, но и лиц, имеющих высшее техническое либо естественнонаучное образование и стаж работы в области патентоведения не менее трех лет. Из 6 судей коллегии двое являются специалистами в области патентного права.

Шестилетний период работы коллегии по патентным делам позволяет сказать, что ее создание - оправданный шаг. Создание специализированной судебной коллегии по патентным делам имеет следующие положительные моменты:

· способствует повышению эффективности судопроизводства в сфере защиты интеллектуальной собственности;

· позволяет обеспечить единство правоприменительной практики, устранить различие подходов к толкованию положений законодательства;

· повышает уровень и качество защиты прав граждан и юридических лиц;

· позволяет в международном масштабе унифицировать правоприменительную практику и приблизить ее к международным стандартам судопроизводства в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

Кроме того, определение коллегии в качестве единого судебного органа по рассмотрению гражданских дел об объектах интеллектуальной собственности позволило исключить случаи нарушения процессуальных сроков рассмотрения дел. Достаточно сказать, что ни по одному из рассмотренных дел не нарушены предусмотренные гражданским процессуальным кодексом процессуальные сроки, исполнение судебных решений осуществляется в оптимальные сроки, ни одно их принятых решений не было отменено.

Введение судебного порядка рассмотрения жалоб на решения Апелляционного совета при патентном органе дает возможность заинтересованным лицам не только в полной мере реализовать свое право на судебную защиту законных прав и интересов, но и положительно отражается на работе самого патентного органа.

Деятельность коллегии показала, что при ее формировании был правильно решен и кадровый вопрос. Наличие в ней специалистов в области патентоведения позволяет проводить на должном уровне подготовку дел к судебному разбирательству, детально и грамотно изучить приобщенную к материалам дел техническую документацию по наиболее сложным и комплексным объектам промышленной собственности.

Гражданским процессуальным законодательством Республики Беларусь предусмотрено проведение экспертизы для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний в области науки, искусства, техники или иных сферах деятельности. Наличие в составе суда лиц, обладающих специальными познаниями либо достаточными знаниями в той или иной области, не освобождает суд от обязанности назначить по делу техническую, технико-экономическую, лингвистическую экспертизы, но значительно облегчает решение этого вопроса с точки зрения правильности постановки вопросов перед экспертами, проверки полноты и правильности экспертного заключения и его оценки, как одного из средств доказывания по делу.

Сравнительно небольшая в территориальном отношении Республика Беларусь выбрала наиболее правильную, на наш взгляд, модель патентного суда для защиты нарушенных прав гражданско-правовыми способами защиты.

Коллегии подведомственны следующие виды споров в области промышленной собственности: жалобы на решения Апелляционного совета при патентном органе, иски о досрочном полном либо частичном прекращении действия регистраций товарных знаков на территории Республики Беларусь, о взыскании убытков в связи с нарушением исключительного права на использование объектов промышленной собственности, об установлении патентообладателя и признании объекта промышленной собственности служебным, иски о прекращении нарушения прав патентообладателя, о взыскании штрафа в связи с незаконным использованием товарного знака, об исключении лица из состава авторов объекта промышленной собственности, о взыскании авторского вознаграждения в связи с использованием объекта промышленной собственности, о взыскании лицензионного вознаграждения и неустойки, иски о признании недействительными патентов на объекты промышленной собственности, о признании незаконным досрочного прекращения действия патента, восстановлении его действия и установлении патентообладателя и др.

Кроме того, в сфере авторского права и смежных прав коллегии подведомственны споры о взыскании компенсации в связи с нарушением авторских прав в соответствии со ст. 40 Закона «Об авторском праве и смежных правах» и о взыскании авторского вознаграждения в пользу авторов, в том числе по заявлениям, подаваемым в коллегию республиканским унитарным предприятием «Белорусское авторское общество», являющимся органом, осуществляющим на территории Республики Беларусь управление на коллективной основе имущественными правами зарубежных и национальных авторов, об оспаривании авторства и др. Вынесенные коллегией решения являются окончательными, вступают в законную силу немедленно после их провозглашения и не подлежат обжалованию и опротестованию в кассационном порядке.

Защита нарушенных прав в области интеллектуальной собственности осуществляется также в уголовном и административном порядках. И в уголовном, и в административном порядках дела рассматриваются судьями районных (городских) судов. Вынесенные по делам приговоры и постановления могут быть обжалованы в кассационном (приговоры), а также - в надзорном порядках (приговоры и постановления об административной ответственности), вначале в областной (Минский городской) суды, а затем – в Верховный Суд Республики Беларусь. В данном случае существует и сохраняется трехзвенная система рассмотрения дел.

Практика коллегии по рассмотрению споров о досрочном прекращении действия регистраций товарных знаков в Беларуси (в связи с неиспользованием).

Иски о досрочном полном либо частичном прекращении действия регистраций товарных знаков в Республике Беларусь в связи с их неиспользованием занимают доминирующее положение среди споров в области товарных знаков и знаков обслуживания.

Пункт 6 ст.20 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания» активно используется иностранными субъектами хозяйствования для борьбы с конкурентами и продвижения собственных товаров и услуг на белорусский рынок. 

Принцип обязательного использования зарегистрированного в качестве товарного знака обозначения в объеме его правовой охраны как условие сохранения исключительного права на знак предусмотрен в законодательстве большинства государств. Белорусское законодательство о товарных знаках также исходит из принципа обязательного использования знака правообладателем, с тем, чтобы знак оставался зарегистрированным и охраняемым. 

Так, согласно ст.20 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания» использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых данный знак зарегистрирован, или на их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

При наличии уважительных причин неиспользования товарного знака на товарах или их упаковке использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республике Беларусь. 

При широком объеме правовой охраны (знак зарегистрирован либо для всего перечня товаров и услуг во всех 42 классах по МКТУ, либо для товаров и услуг большинства классов) весьма проблематично соблюдать условие об обязательном реальном использовании товарного знака, достаточном для сохранения прав на него при заявлении притязаний третьих лиц.

В соответствии с п. 6 ст. 20 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания» действие регистрации товарного знака или знака обслуживания может быть прекращено досрочно на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь в отношении всех или части товаров, указанных в регистрации, в связи с неиспользованием товарного знака без уважительных причин непрерывно в течение любых пяти лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака может быть подано в Верховный Суд любым лицом при условии, что этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Белорусским Законом «О товарных знаках и знаках обслуживания», в его последней редакции, предусмотрено обращение с заявлением «любого лица» о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака, хотя Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» в редакции 1993 года предоставлял такое право лишь «заинтересованному юридическому лицу или гражданину», согласуясь с нормой Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, по которой право на обращение за судебной защитой имеет только заинтересованное лицо (ст.6).

Новую редакцию Закона следует признать более правильной с правовой точки зрения, поскольку право на предъявление иска является составной частью закрепленного в ст.60 Конституции Республики Беларусь права на судебную защиту и в ст.6 Гражданского процессуального кодекса права на обращение за судебной защитой. В свою очередь, в соответствии с нормами процессуального законодательства право на предъявление иска и право на его удовлетворение носит самостоятельный характер. Любое физическое или юридическое лицо обладает правом обращения в суд независимо от того, может оно доказать или нет тот факт, что его право либо законный интерес нарушены.

Право на предъявление иска о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в Республике Беларусь возникает и может быть реализовано любым лицом по истечении пятилетнего непрерывного срока неиспользования знака его владельцем либо лицензиатом без уважительных причин. Однако в ходе судебного разбирательства лицо, заявившее такие требования, в силу ст. 6 ГПК должно доказать суду наличие заинтересованности в удовлетворении иска в свою пользу, поскольку подача заявления о досрочном прекращении действия регистрации ТЗ должна быть не «прихотью» любого юридического или физического лица, не претендующего в последующем на «свободный ТЗ» и не собирающегося использовать его в соответствии с требованиями Закона, а должна действительно обусловливаться заинтересованностью выпускать товар или оказывать услуги под этим или схожим ТЗ без боязни быть наказанным за нарушение «исключительного права» владельца ТЗ.
Следует признать, что достаточно сложно использовать товарный знак с широким объемом правовой охраны, учитывая весь перечень товаров и услуг, для которых знак зарегистрирован. Вместе с тем, не менее сложно доказать и заинтересованность в приобретении прав на такой знак в полном объеме его правовой охраны при подаче иска о досрочном прекращении действия его регистрации в Республике Беларусь. По этой причине чаще заявляются требования не о полном, а о частичном досрочном прекращении действия регистрации. Подача такого иска инициируется, как правило, после принятия управлением экспертизы товарных знаков либо Апелляционным советом патентного органа не удовлетворяющего фирму-истца решения об отказе в регистрации в качестве товарного знака представленного ею обозначения по основанию его тождественности либо схожести до смешения со знаком ответчика. При этом фирма-истец должна доказать, что намеревается маркировать товарным знаком, принадлежащим фирме-ответчику, свою выпускаемую продукцию либо продукцию, производство по реальному выпуску которой уже налажено или налаживается.

В качестве иллюстраций сошлюсь на конкретные примеры.
Пример 1. Индонезийская фирма «П.Т.Пермона» заявила исковые требования о досрочном частичном прекращении действия на территории Республики Беларусь в связи с неиспользованием без уважительных причин международной регистрации принадлежащего швейцарской фирме комбинированного товарного знака «ROLEX» в отношении товаров 34-го класса по МКТУ: табак, курительные принадлежности, спички. В подтверждение заинтересованности в удовлетворении иска в его пользу истец представил суду решение управления экспертизы товарных знаков патентного органа об отказе ему в регистрации в качестве товарного знака в Республике Беларусь словесного обозначения «ROLEX» в отношении однородных товаров 34-го класса МКТУ. Отказ аргументирован сходством заявленного на регистрацию обозначения до степени смешения с международным комбинированным товарным знаком, принадлежащим ответчику и зарегистрированным в отношении товаров не только 34-го класса, но и 01-08, 1—13, 15, 16, 18, 20-28 и 30-го классов МКТУ. Кроме того, правовая заинтересованность в удовлетворении иска была подтверждена решением Департамента торговли и промышленности провинции Северная Суматра, согласно которому фирме «П.Т.Пермона» выдана лицензия на промышленное производство ароматизированных сигарет. 

Установив в ходе судебного разбирательства, что товарный знак, о котором возник спор, действительно не использовался ответчиком непрерывно в течение пяти лет и в последующий до предъявления иска период без уважительных причин, суд досрочно частично прекратил на территории Республики Беларусь действие международной регистрации принадлежащего швейцарской фирме товарного знака «ROLEX» в отношении товаров 34-го класса по МКТУ: табак, курительные принадлежности, спички.

Пример 2. СООО «Завод виноградных вин «Дионис» смогло доказать суду наличие заинтересованности в досрочном частичном прекращении на территории Республики Беларусь действия регистрации словесного товарного знака «бульбаш», зарегистрированного предприятием «Д» в отношении всех товаров и услуг 29, 30, 32, 33 и 42-го классов по МКТУ, в связи с его неиспользованием в названных классах без уважительных причин.

СООО «Завод виноградных вин «Дионис» в соответствии с уставом вправе осуществлять виды деятельности, связанные с производством товаров и оказанием услуг, указанных в 29, 30, 32, 33 и 42-м классах по МКТУ. Кроме того, истец представил суду сведения о подаче в патентный орган нескольких заявок на регистрацию на его имя обозначений «бульбаш» и «бульбашъ» в качестве товарных знаков. Удовлетворению заявок препятствовало наличие противопоставляемого товарного знака ответчика в отношении однородных товаров и услуг. Также истцом в доказательство заинтересованности в удовлетворении иска были представлены сведения о разработке предприятием стратегии развития на 2004-2007 гг. торговой марки «бульбашъ» для настоек горьких и сладких.

Судебная практика исходит из того, что даже при установлении в ходе судебного разбирательства факта неиспользования товарного знака без уважительных причин непрерывно в течение пяти лет фирма-претендент обязана доказать наличие своей заинтересованности в удовлетворении иска. В противном случае действие регистрации товарного знака судом не прекращается.

Пример 3. Коллегией было рассмотрено гражданское дело по иску немецкой фирмы «Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ» (истец) к немецкой фирме «ХУГО БОСС АГ» (ответчик) о частичном досрочном прекращении действия международных регистраций шести товарных знаков в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 20, 27, 28, 34, 35 и 42-го классов по МКТУ. Истец не смог доказать наличия заинтересованности в таком прекращении в отношении товаров и услуг 09,14 (частично), 16, 18, 20, 27, 28, 35, 42-го классов по той причине, что основным видом его деятельности является производство табачных изделий, высококачественных сигарет и принадлежностей для курения, включая изделия, покрытые драгоценными металлами, то есть производство товаров, входящих в 34-й и частично в 14-й классы по МКТУ, а расширять либо изменять виды производственной деятельности истец не был намерен, что подтверждалось выпиской из Торгового реестра г. Гамбурга. В связи с этим истцу в удовлетворении требований в этой части было отказано, несмотря на установление в ходе судебного разбирательства факта непрерывного пятилетнего неиспользования ответчиком шести товарных знаков без уважительных причин в оспариваемых классах – 09, 14 (частично), 16, 18, 20, 27, 28, 35 и 42-м. С учетом вида производственной деятельности истца и установления факта непрерывного пятилетнего неиспользования ответчиком без уважительных причин шести знаков в отношении всех товаров 34-го класса и частично товаров 14-го класса требования истца в этой части были удовлетворены.
При рассмотрении споров по существу коллегия исходит из требований гражданского процессуального законодательства республики о распределении бремени доказывания: каждая сторона доказывает факты, на которые ссылается, как на основания своих требований или возражений (ст.179 ГПК). Это значит, что обязанность доказывания неиспользования ТЗ непрерывно в течение 5 лет без уважительных причин лежит на истце, а ответчик должен представить суду доказательства надлежащего использования ТЗ, что, как правило, и делает в ходе судебного разбирательства, и должен, при необходимости, предоставить доказательства невозможности использования ТЗ по не зависящим от него обстоятельствам, т.е. по уважительным причинам.

Опыт рассмотрения дел показывает, что проблем, связанных с представлением истцами доказательств неиспользования ТЗ ответчиками, не возникает. Ими самостоятельно, без помощи суда, запрашиваются сведения из Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении о наличии у ответчика удостоверения гигиенической регистрации поставляемой продукции, из Госкомитета по стандартизации, метрологии и сертификации – о наличии сертификатов соответствия на поставляемую продукцию, из Министерства торговли – о производителе продукции, маркируемой ТЗ, о котором возник спор, и об объемах реализации продукции, из таможенных органов – об объемах и наименовании товаров, пересекших таможенную границу, и другие сведения. 

 Обращает на себя внимание неоправданная лаконичность ст. 20, которая не определяет, какие причины неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке надлежит считать уважительными и какие обстоятельства, препятствующие использованию товарного знака, следует считать не зависящими от владельца товарного знака. Данной нормой также не регулируется, в каких объемах и масштабах, в течение каких сроков и на какой территории должно осуществляться использование товарного знака обладателем прав на него, чтобы признаваться реальным, эффективным и достаточным для сохранения регистрации применительно к требованиям ст. 20 Закона. Такая лаконичность затрудняет применение указанной статьи на практике.

Отсутствие подобного регулирования характерно и для национального законодательства других государств, а также для международных правовых норм, поэтому вышеназванные позиции, носящие оценочный характер, определяются судом в каждом конкретном случае с учетом характера товаров (видов услуг).

Согласно сложившейся практике использованием коллегией признается только реальное, эффективное, интенсивное применение товарного знака, которое не носит случайного, показного характера.

Когда речь идет об использовании товарного знака, имеются в виду его визуальное изображение на самих товарах, вводимых в хозяйственный оборот на территории государства охраны, или их упаковке, любые способы маркировки товаров или их упаковки. Учитывается и то, что одно и то же обозначение, как правило, одновременно регистрируется в отношении как товаров, так и услуг, то есть в качестве товарного знака и знака обслуживания, поэтому использование знака применительно к услугам включает также использование его в коммерческих документах, например, в счетах-фактурах, на вывесках, униформе персонала.

К уважительным причинам неприменения товарного знака на товаре и (или) его упаковке могут быть отнесены: невозможность проставления товарного знака на товаре из-за его вида (жидкий, газообразный, свободный от маркировки и т.д.), изменение конъюнктуры рынка и др.

Вместе с тем, временные финансовые затруднения, на которые может ссылаться правообладатель, оправдывая отсутствие продукции на рынке и неиспользование товарного знака для ее маркировки, а также его ссылки на необходимость получения лицензии на производство определенного вида товаров не могут быть отнесены к уважительным причинам неиспользования знака.

Использование товарного знака должно носить реальный, а не номинальный характер. Это значит, что оно должно быть достаточно продолжительным по времени, а не случайным, обманным действием, предпринятым в спешке после предъявления иска.

Не может быть расценено реальным и достаточным использование товарного знака в незначительном объеме или в опытных образцах, если предприятие, учитывая его мощности и средства, серийность выпускаемых изделий, с одной стороны, и потребности рынка, с другой стороны, могло его использовать в большем объеме.

С учетом территориальных пределов действия права на товарный знак использование обозначения должно иметь место на территории Республики Беларусь. Использование же знака вне страны, в которой осуществлена его регистрация, во внимание судом не принимается.

Кроме того, товарный знак должен использоваться на товарах, для которых он зарегистрирован, а не на каких-либо иных товарах, хотя и сходных с теми, которые указаны в регистрационной заявке. Использование знака на товарах, для которых он не зарегистрирован, признается неправомерным и не учитывается как исполнение обязанности по применению знака при рассмотрении иска о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака (исключение составляет товар, который охватывается входящим в перечень термином как родовым понятием).

Одного рекламирования товара без его выпуска на рынок или подготовки для такого выпуска недостаточно. Более того, использование в рекламе может приниматься во внимание лишь в случае невозможности использования знака на товаре или его упаковке.

Законодатель к субъектам использования ТЗ относит самого владельца знака или лицо, которому такое право предоставлено владельцем ТЗ на основе лицензионного договора.

С учетом данной нормы права можно предположить, что любое иное использование ТЗ третьим лицом вне заключенного лицензионного договора следует считать неправомерным и не могущим служить подтверждением в суде факта надлежащего использования знака.

Такое предположение представляется нам не совсем верным и противоречащим ст.3 Закона, в соответствии с которой правомерным признается любое санкционированное использование ТЗ, т.е. осуществленное с согласия и разрешения самого владельца. Именно с согласия и разрешения, а не осуществляемое на основе заключенного лицензионного договора. А такое разрешение и согласие в соответствии с гражданским правом может быть облачено в любую форму, в том числе в форму устной договоренности.

Полагаем, что любые договоры, в том числе заключенные устно, в рамках которых владелец ТЗ разрешает его использование третьему лицу, для целей ст.20 Закона можно рассматривать как доказательство надлежащего использования знака при реальности исполнения такого договора третьим лицом.

Вопрос же о том, с какого периода должно быть осуществлено досрочное полное либо частичное прекращение действия регистрации товарного знака в случае его неиспользования, в судебной практике разрешен следующим образом. 

Если между датой истечения пятилетнего непрерывного срока неиспользования товарного знака, о применении которого заявил истец при подаче иска, и датой обращения с иском в суд проходит не более трех лет (предел срока исковой давности, в течение которого истец может обратиться в суд), досрочное прекращение действия регистрации товарного знака осуществляется Верховным Судом с даты истечения непрерывного пятилетнего срока неиспользования знака, а не с даты вынесения решения по заявленному спору, при условии, что товарный знак не использовался правообладателем и весь последующий после истечения пятилетнего «льготного» срока период до момента обращения с иском в суд. 

Это связано с тем, что в период, прошедший с момента истечения пятилетнего срока неиспользования знака до момента вынесения судом решения, товарный знак, как фактически утративший силу, перестает быть охраняемым и может использоваться заинтересованными третьими лицами уже без согласия владельца товарного знака. Владелец же, который после истечения «льготного» пятилетнего срока является таковым лишь юридически, лишается права предъявлять какие-либо претензии к третьим лицам, использующим этот знак на территории Республики Беларусь.

Судебная практика по рассмотрению споров, связанных с защитой прав на товарные знаки и знаки обслуживания, нашла отражение в принятом Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь 28 сентября 2005 года постановлении № 9 «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак обслуживания».

Практика рассмотрения споров с участием РУПа «Белорусское авторское общество».
Преобладающие в практике коллегии иски республиканского унитарного предприятия «Белорусское авторское общество» о взыскании компенсации (либо вознаграждения) в связи с нарушением авторских прав, заявленные в интересах национальных и зарубежных поэтов и композиторов к организациям, осуществляющим публичное исполнение произведений, требуют отдельного освещения.

РУП «Белорусское авторское общество» является органом, осуществляющим на территории Республики Беларусь управление имущественными правами зарубежных и национальных авторов и иных обладателей исключительных прав на коллективной основе. 
Именно правообладатель поручает организации управлять от своего имени принадлежащим ему исключительным имущественным правом выдавать разрешения всем третьим лицам на использование произведения предусмотренным в лицензии способом с выплатой вознаграждении, т.е. отношения между правообладателями и организацией по коллективному управлению строятся строго на договорной основе.

Ответчиками в ходе рассмотрения дел и до настоящего времени оспаривается как таковое право РУПа «БЕЛАТ» на предъявление исков в интересах конкретных истцов, фигурирующих в исковых заявлениях, поскольку оно является не общественным объединением, созданным самими авторами, а государственным предприятием. Критические статьи в СМИ некоторых правоведов, специализирующихся в области авторского права, имеют такую же направленность.

Правомерность деятельности органа по коллективному управлению правами была поставлена под сомнение только в связи с наличием пробелов в законодательстве в этой области. Законом «Об авторском праве и смежных правах» не был определен правовой статус организаций по управлению правами авторов на коллективной основе, главные функции их деятельности, порядок формирования таких организаций и наделения их полномочиями со стороны авторов и правообладателей и др.

И хотя судебная коллегия при рассмотрении первых исков заняла позицию признания правомерной деятельности «БЕЛАТа» по управлению правами авторов на коллективной основе как правопреемника государственной организации, вопрос оставался открытым.
В соответствии с судебной практикой «БЕЛАТ» может обращаться с иском в суд в защиту нарушенных прав конкретного автора лишь после заключения с органом по управлению правами авторов на коллективной основе договора об управлении имущественными правами на коллективной основе, в отношении нарушения прав, которое имело место после заключения данного договора, т.е. во время действия полномочия органа коллективного управления на переданные имущественные права, а также только в случае нарушения того репертуара произведений конкретного автора, который им был передан организации по управлению правами на коллективной основе.
«БЕЛАТ» не имеет права выступать в защиту прав и интересов обладателей авторских прав, с которыми не заключены соответствующие договоры. Следует отметить, что именно такая практика, выработанная коллегией, выдерживается «БЕЛАТом».
С учетом данной позиции и в соответствии с п.3 ст.165 ГПК Республики Беларусь коллегией было оставлено без рассмотрения заявление «БЕЛАТа», поданное в интересах белорусского поэта и композитора Старикова, чья песня «Город мечты» была исполнена 3 июля 2002 года на спортивно-художественном празднике города Минска. При этом коллегия сослалась на то обстоятельство, что договор об управлении имущественными правами автора на коллективной основе был заключен в сентябре 2002 года, т.е. после допущенного нарушения прав автора, а поскольку ранее подобного договора у Старикова с Комитетом по авторским и смежным правам при Минюсте заключено не было, следовательно, у «БЕЛАТа» отсутствовали полномочия на предъявление иска и подписание искового заявления в интересах истца Старикова. Такое право возникло у «БЕЛАТа» лишь после заключения договора 3 сентября 2002 года и в отношении нарушений прав, имевших место также после указанного срока. Защита нарушенных 3 июля 2002 года прав автора может быть осуществлена Стариковым только самостоятельно. Исковое заявление было оставлено без рассмотрения.

Интересная с правовой точки зрения ситуация возникла при рассмотрении иска о взыскании авторского вознаграждения, заявленного в интересах российских авторов Князева и Горшенева в соответствии с договором о взаимном представительстве интересов в области публичного исполнения («малые права»), заключенного между РАО и «БЕЛАТом».

Оба истца на судебном заседании в ходе судебного разбирательства отказались от иска, и отказ был принят судом в соответствии с п.3 ч.1 ст.164 ГПК Республики Беларусь с прекращением производства по делу. В соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Беларусь «БЕЛАТ», подавший иски в защиту законных прав и интересов конкретных истцов- авторов, не являлся истцом по делу, так как не имел самостоятельного правового интереса в исходе конкретного дела. «БЕЛАТ» лишь поддерживал требования, заявленные в интересах истцов. Истцы же Горшенев и Князев имели право отказаться от иска, заявленного в их интересах, что и сделали в суде. Для «БЕЛАТа» в таких ситуациях возможна потеря не только затраченных на подготовку исков в суд времени и сил сотрудников, но и уплаченной за подачу иска государственной пошлины. РАО (Россия) в заключаемых договорах с авторами предусмотрело такие ситуации, оговорив в обязанностях автора не отказываться в судебных органах от предъявленных РАО требований без предварительного согласия РАО и оплаты фактических расходов, понесенных РАО по конкретному делу. Договоры же белорусских авторов не содержат таких оговорок.

Договоры о взаимном представительстве интересов в области публичного исполнения («малые права»), заключенные между РАО и «БЕЛАТом», возмещение «БЕЛАТу» судебных расходов в случае отказа российских авторов от заявленных в их интересах исков не предусматривают, хотя на это обращалось внимание коллегией при рассмотрении споров.

Значение судебной практики для усовершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности

Наличие в государстве совершенного законодательства в конкретной области регулирования правоотношений – залог успеха в деле защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

Положения любого закона должны быть конкретными и не должны оставлять места двусмысленному толкованию.

Прогнозирование возможных вариантов реализации нормы права, ее применения на практике должно иметь место еще на стадии правотворческого процесса, с тем, чтобы последующее правоприменение было предсказуемым.

А базироваться правотворческий процесс обязательно должен на обобщенных конкретных выводах и предложениях, сделанных на основе углубленного анализа практики судебных органов, т.е. органов правоприменения, по результатам рассмотрения конкретных категорий дел и споров. Лишь в таком случае закон будет жить долгой и полноценной жизнью и не будет подвергаться постоянным изменениям и дополнениям. 

Значимость судебной практики для прогнозирования последствий принятия нормативных правовых актов и процесса совершенствования законодательства можно проиллюстрировать на конкретных примерах, связанных с деятельностью судебной коллегии по патентным делам.

Можно сказать, что к моменту создания специализированной коллегии в Республике Беларусь уже в основном была создана отвечающая реалиям времени система базовых патентных законов и принято законодательство в области авторского права и смежных прав, позволяющие получить правовую охрану практически всех создаваемых объектов интеллектуальной собственности. Отсутствовала лишь судебная практика по рассмотрению споров в этой области, в связи с неподсудностью части споров судам, что затрудняло прогнозирование последствий принятия этих законов.

До 2000 года небольшие коррективы в эти законы и подзаконные акты вносились в основном в связи с необходимостью приведения законодательных актов в области интеллектуальной собственности в соответствие с требованиями Всемирной Торговой Организации, членом которой Республика Беларусь желает стать, в объеме Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) и обеспечения терминологической согласованности с международными договорами, участницей которых Республика Беларусь является.

Начиная с 2000 года целый ряд изменений и дополнений в базовые законы в области интеллектуальной собственности был инициирован судебной коллегией по патентным делам и Верховным Судом именно на основе анализа судебной практики по рассмотрению конкретных споров в области интеллектуальной собственности, в ходе которого и выявлялись конкретные пробелы и противоречия в законах, затрудняющие их практическое применение.

Управление на территории Республики Беларусь правами национальных и зарубежных авторов музыкальных произведений на коллективной основе с целью защиты нарушенных прав, в том числе и в судебном порядке, – именно тот правовой институт, который в первую очередь нуждался в совершенствовании, поскольку, как уже было отмечено, в Законе Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» в его прежней редакции вопросы создания и деятельности таких организаций вообще не были урегулированы, единственная ст. 42 Закона носила отсылочный характер к иному законодательству, которое отсутствовало, и все это затрудняло реальное применение на практике названного института. Благодаря активному участию представителя Верховного Суда в составе рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Закон «Об авторском праве и смежных правах», с доведением до сведения состава рабочей группы результатов обобщения судебной практики по рассмотрению споров в области авторского права, в проект новой редакции названного Закона были внесены серьезные изменения и дополнения, касающиеся правового статуса организации по управлению правами авторов на коллективной основе, порядка формирования и основных функций ее деятельности, прав и обязанностей субъектов системы коллективного управления, которые облегчат правоприменение данной нормы Закона.

В апреле 2004 г. был принят и одобрен проект Закона Республики Беларусь « О внесении дополнений и изменений в Закон «О правовой охране топологий интегральных микросхем». Но в нем так и не были учтены предложения Верховного Суда, направленные еще в 2003 году в Национальный центр законопроектной деятельности, о необходимости восполнения имеющегося в проекте закона пробела, не допускающего, по сравнению со всеми остальными базовыми патентными законами, возможности признания регистрации топологии и выданного на нее свидетельства недействительными. При этом нами предлагалась типовая процедура обжалования решения экспертизы патентного ведомства: вначале – в Апелляционный совет, затем – в суд.

В последующем наши замечания были учтены лишь частично и в данный момент в названном законе, а также в ст. 25 Закона Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» имеет место альтернатива при обжаловании решения экспертизы, отсутствующая в других Законах.

Альтернатива сводится к праву заявителя при несогласии с решением патентного органа по результатам экспертизы заявки на выдачу патента (свидетельства) подать жалобу в Апелляционный совет патентного ведомства (орган предварительного разрешения спора) и (или) в суд.

Сложно признать эти новации соответствующими мировой практике, которая предусматривает обжалование решения по результатам экспертизы вначале в административном порядке в специальном органе патентного ведомства, и лишь затем – в суде.

Такой механизм обжалования обусловлен сложностью споров, разрешение которых требует специальных познаний в области техники, а также знания особенностей экспертизы и критериев, определяющих патентоспособность объектов.

Законодателем при принятии этих новаций не было учтено, что суд в такой ситуации при поступлении жалобы заявителя, минуя Апелляционный совет патентного ведомства, должен будет подменить экспертизу и что, в случае отмены решения экспертизы патентного ведомства, не сможет обязать этот орган выдать патент без проведения повторной экспертизы. В то же время практика рассмотрения жалоб на решения экспертиз в досудебном порядке, т.е. в Апелляционном совете патентного органа, показывает, что в большинстве случаев возможные ошибки экспертиз исправляются в самом патентном ведомстве.

На сегодняшний день к самым «работающим» специалисты патентной коллегии Верховного Суда относят Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания». Те изменения и дополнения, которые были в него внесены в последние годы, заслуживают положительной оценки. Вместе с тем, как показывает судебная практика, Закон и сегодня еще нуждается в приведении его основных положений в строгое соответствие со статьями Парижской конвенции и соглашением «ТРИПС» в целях действительного расширения защиты прав владельцев товарных знаков и гармонизации законодательства.

В первую очередь в законодательном закреплении нуждается понятие общеизвестного товарного знака. Порядок признания товарного знака общеизвестным в Республике Беларусь до настоящего времени регулируется лишь соответствующими Правилами, утвержденными патентным ведомством. Такой достаточно серьезный институт, как общеизвестность товарного знака, должен регулироваться не Правилами, а отдельной главой Закона, поскольку есть выработанные мировой практикой единые критерии признания товарного знака общеизвестным. Правилами же может быть урегулирована лишь процедура рассмотрения заявления Апелляционным советом и принятия им решения по заявлению о признании товарного знака общеизвестным в Республике Беларусь.

Являясь участницей Парижской конвенции по охране промышленной собственности, Республика Беларусь до настоящего времени не закрепила в законодательном порядке возможность признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, если она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак, в одном из государств – участников Парижской конвенции, с нарушением требований, установленных конвенцией. Юридического определения понятия «агент» национальное законодательство также не содержит. Некоторые же недобросовестные лица превратили в доходный бизнес регистрацию на свое имя известных товарных знаков, в первую очередь иностранных, регистрация которых на имя истинных владельцев по каким-либо причинам не была осуществлена, с целью последующей их продажи этим же владельцам за крупные вознаграждения. И хотя при рассмотрении подобных споров коллегия на законном основании делает ссылки в решениях на ч.1 ст.6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, национальный Закон в этой части нуждается в корректировке.

Несмотря на отдельные недостатки, существующая в Республике Беларусь система охраны и защиты прав владельцев объектов интеллектуальной собственности соответствует нормам международного права, в том числе нормам Соглашения ТРИПС, и способствует утверждению республики в мировом сообществе.

Анализ судебной практики по рассмотрению дел о 

защите прав на объекты промышленной собственности

	
	Василенко И.Э.,

начальник управления правового обеспечения промышленной собственности Государственного департамента интеллектуальной собственности,

г. Киев


Одним из способов защиты прав интеллектуальной собственности является защита таких прав в судебном порядке. В соответствии со статьей 124 Конституции Украины юрисдикция судов распространяется на все правоотношения, возникающие в государстве. 

Защита прав интеллектуальной собственности осуществляется в рамках гражданского, административного, уголовного и таможенного законодательств, а собственник прав может обратиться за их защитой по своему выбору в суд либо в органы государственной власти и правоохранительные органы.

Тема этого доклада — анализ судебной практики рассмотрения хозяйственных и гражданских дел о защите прав на объекты промышленной собственности, в которых стороной либо третьим лицом являются Министерство образования и науки Украины и/или Государственный департамент интеллектуальной собственности.

В 2005 году в производстве хозяйственных судов Украины и судов общей юрисдикции находилось 335 судебных дел (216 — в хозяйственных судах и 119 дел в судах общей юрисдикции), связанных с защитой прав на объекты промышленной собственности, в которых одним из участников выступало Министерство образования и науки Украины и/или Государственный департамент интеллектуальной собственности.

При этом в 2005 году сравнительно с 2004 годом количество судебных дел относительно объектов промышленной собственности, увеличилось на 117 дел, то есть более чем на 30% (рис. 1). 

Представленный рисунок показывает стойкую динамику роста количества судебных споров в Украине относительно объектов промышленной собственности за последние 5 лет.
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Рис. 1 Динамика роста количества судебных споров в Украине
В 2005 году по 335 делам, которые находились в судебном производстве, было принято решений, в т.ч.:

· судами первой инстанции — 216;

· судами апелляционной инстанции — 61;

· судом кассационной инстанции — 58.

Это свидетельствует о положительных тенденциях сокращения сроков рассмотрения судебных дел в судах всех уровней.

В Высший хозяйственный суд Украины в 2005 г. поступило 5 новых кассационных жалоб. По жалобам, которые были приняты к производству в минувшие годы, суд принял решения по 31 делу.

В Верховный суд Украины было подано 3 кассационные жалобы. По жалобам, принятым к производству в минувшие годы, суд принял 27 решений.

Все судебные дела, которые рассматривались в судах первой инстанции, распределяются по объектам споров таким образом:
— о признании недействительными решений Апелляционной палаты — 24;

— о признании недействительными: 

· свидетельств на знаки для товаров и услуг — 116;

· патентов на промышленные образцы — 42;

· патентов на изобретения — 44;

· патентов на полезные модели — 38;

— о досрочном прекращении в Украине действия международной регистрации знака — 59;

— о досрочном прекращении действия свидетельства на знак — 12.

Распределение судебных дел по объектам спора свидетельствует о том, что большинство судебных дел касаются знаков для товаров и услуг. Эту категорию судебных дел можно в свою очередь разделить на дела:

— о признании недействительными свидетельств на знаки для товаров и услуг и действия международной регистрации знака;

— о досрочном прекращении действия свидетельств на знак для товаров и услуг и прекращении действия международной регистрации знака.

Субъектами спора в судебных делах являются физические и юридические лица Украины и зарубежных стран.

Подавляющее большинство судебных дел касается признания свидетельств на знаки для товаров и услуг недействительными из-за несоответствия зарегистрированного знака условиям предоставления правовой охраны.

Можно привести примеры законченных производством дел о признании недействительными свидетельств на знаки для товаров и услуг  из-за несоответствия зарегистрированного знака условиям предоставления правовой охраны.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» правовая охрана предоставляется знаку, который не противоречит публичному порядку, принципам гуманности и морали и на который не распространяются основания для отказа в предоставлении правовой охраны, установленные этим Законом. 

Статьей 6 этого Закона предусмотрены основания для отказа в предоставлении правовой охраны. В частности, не могут быть зарегистрированы как знаки обозначения, которые являются тождественными или похожими настолько, что их можно спутать со: 

— знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Украине на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг; 

— знаками других лиц, если эти знаки охраняются без регистрации на основании международных договоров, участником которых является Украина, в частности знаками, признанными хорошо известными в соответствии со статьей 6 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности; 

— фирменными наименованиями, известными в Украине и принадлежащими другим лицам, которые получили право на них до даты представления в Ведомство заявки относительно таких же или родственных с ними товаров и услуг; 

— квалифицированными указаниями происхождения товаров (в том числе спиртов и алкогольных напитков), что охраняются в соответствии с Законом Украины «Об охране прав на указание происхождения товаров». Такие обозначения могут быть лишь не охраняющимися элементами знаков лиц, которые имеют право пользоваться указанными указаниями; 

— знаками соответствия (сертификационными знаками), зарегистрированными в установленном порядке. 

Далее предлагаются примеры разрешения судебных споров. 

Истец «М» подал иск о признании знаков «Макдональдс» для товаров и услуг по соответствующим свидетельствам хорошо известными в Украине на момент осуществления их регистрации, так как эти знаки длительное время используются истцом в Украине для маркировки и распространения продукции, что дает основание считать эти знаки хорошо известными. В то же время истец просил признать недействительным свидетельство, выданное ответчику на такой же знак. Хозяйственным судом г. Киева иск был удовлетворен, знаки по трем свидетельствам истца признаны хорошо известными, а свидетельство ответчика на знак признано недействительным. Дело прошло все инстанции вплоть до Верховного Суда Украины. Решение первой инстанции осталось в силе.

В то же время в хозяйственном суде г. Киева рассматривались иски этого же предприятия к другому ответчику о признании недействительными свидетельств на знаки для товаров и услуг «MacCandy» и «MacTea» на основании того, что их регистрация осуществлена с нарушением Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», в соответствии с которым не могут быть зарегистрированы как знаки обозначения, которые являются похожими настолько, что их можно спутать со знаками, ранее зарегистрированными в Украине на имя другого лица для однородных товаров и услуг. Решением хозяйственного суда г. Киева в удовлетворении иска отказано, и все последующие судебные инстанции это решение поддержали. 

Истец «С» подал иск о признании недействительным частично свидетельства на знак для товаров и услуг «Эдам» для товара «Сыры сычужные» в связи с тем, что знак не дает возможности отличить сыр «Эдам» одного производителя от сыра «Эдам» других производителей, поскольку указывает потребителям молочных продуктов на вид и свойства этого сыра. Решением хозяйственного суда г. Киева в удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением апелляционного хозяйственного суда г. Киева решение суда первой инстанции отменено, принято новое решение об удовлетворении исковых требований.

Приводятся другие примеры рассмотрения споров относительно объектов промышленной собственности.

В заключение хочется отметить, что рост количества судебных споров относительно объектов промышленной собственности, в первую очередь обусловлен неуклонным ростом количества выданных охранных документов. По состоянию на 1 апреля 2006 года Государственным департаментом интеллектуальной собственности выдано 165353 охранных документа.

В то же время анализ судебной практики показывает, что существуют «слабые стороны» в законодательстве Украины о промышленной собственности и необходимо вносить коррективы и в законодательство и в ведомственные нормативные документы с целью усовершенствования процедуры предоставления прав и наиболее полной и эффективной защиты прав на объекты промышленной собственности.
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1. Функции и полномочия МВД в сфере защиты прав интеллектуальной собственности ... 

2. Административное и криминальное законодательство Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности ...  

3. Виды правонарушений в сфере интеллектуальной собственности.

Анализ криминогенной ситуации на потребительском рынке государства свидетельствует о том, что противоправная деятельность субъектов хозяйствования в сфере интеллектуальной собственности приобретает, как правило, такие формы:

1. Незаконный ввоз и дальнейшее распространение путем оптовой продажи контрафактных компакт-дисков с записями музыки, фильмов и компьютерных программ. В связи со значительным уменьшением с 2001 года объемов производства компакт-дисков на территории Украины, в настоящее время 80% контрафактных компакт-дисков поступает на территорию государства из Российской Федерации.

2. Незаконное производство с нарушением авторских прав аудиокассет, видеокассет и компакт-дисков и дальнейшее их распространение путем оптовой торговли по всем регионам Украины. Тиражирование пиратских аудио-, видеокассет осуществляется, как правило, подпольными цехами или маскируется под легальную деятельность путем получения разрешения на производство небольшого количества лицензионной продукции.

3. Мелкооптовая и розничная торговля аудиовизуальной продукцией, не маркированной в установленном порядке голографическими контрольными марками из лотков, киосков, с рук на рынках и в местах неустановленной торговли.

4. Нарушение авторских прав на рынке компьютерного программного обеспечения (так называемое компьютерное пиратство), а именно:

— незаконное воспроизведение и распространение компьютерных программ на носителях информации — дискетах, компакт-дисках;

— незаконная инсталляция программного обеспечения на компьютерную технику, которая в дальнейшем реализуется в торговой сети;

— использование нелицензионного компьютерного программного обеспечения при осуществлении хозяйственной деятельности — в бухгалтерском учете, производственной деятельности, при предоставлении компьютерных услуг населению.

5. Производство разного рода фальсифицированной продукции с незаконным использованием товарных знаков и фирменных наименований известных отечественных и зарубежных производителей.

4. Результаты противодействия правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности.

С целью организации противодействия этим правонарушениям ГДСБЭП были приняты организационные и практические меры.

Для законодательного обеспечения деятельности подразделений борьбы с правонарушениями в сфере интеллектуальной собственности ГДСБЭП принял участие в подготовке ряда ведомственных и общегосударственных нормативно-правовых актов.

На протяжении 2001-2006 гг. ГДСБЭП принял участие в подготовке 12 законов и 19 постановлений КМУ, которыми урегулируются правоотношения на рынке интеллектуальной собственности.

Особое внимание обращалось на внесение необходимых изменений и дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях. Если в старом Уголовном кодексе ответственность за этот вид преступлений предполагалась лишь в одной статье, то в новом Уголовном кодексе действует 4 таких статьи — 176, 177, 203-1 и 229.

С целью повышения эффективности применения этих статей, в мае 2003 года, июле 2005 и феврале 2006 года внесены изменения в Уголовный кодекс, которыми усилена ответственность за преступления в сфере интеллектуальной собственности, что позволило отнести их к категории тяжких. 

4.1. Разоблачение административных правонарушений (динамика и структура выявленных правонарушений в диаграммах) ...

4.2. Разоблачение криминальных правонарушений.

Примененные ГДСБЭП организационные и практические меры усилили эффективность противодействия правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности. 

Динамика выявленных преступлений.

Если  в 1999 г. было выявлено лишь 7 таких преступлений, в 2000 г. — 19, в 2001 г. — 119, в 2002 г. —- 351, в 2003 г. — 374, в 2004 - 374, в 2005 — 483, а за 3 месяца текущего года — 218 преступлений этой категории, что на 77% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (диаграмма).

Структура выявленных преступлений (диаграмма). 

Среди раскрытых в т. г. преступлений 58 — по факту нарушения авторского права и смежных прав, 5 — нарушение прав промышленной собственности, 11 — по факту незаконного использования товарных знаков, 144 — по факту незаконного оборота компакт-дисков. Наибольшее распространение приобрели преступления, связанные с тиражированием и распространением контрафактной аудиовизуальной продукции и незаконным использованием компьютерного программного обеспечения.

В т.г. уголовные дела из 73 преступлений закончены расследованием и направлены в суд с обвинительным выводом. К административной ответственности за совершение правонарушений в сфере интеллектуальной собственности привлечено 511 лиц. У правонарушителей изъято 250 тыс. единиц контрафактной аудиовизуальной продукции на общую сумму 3,7 млн. грн.
Прекращена деятельность 28 подпольных цехов, которые занимались производством разного рода контрафактной продукции, в частности 16 цехов по производству контрафактной аудиовизуальной продукции и 12 — по производству фальсифицированной продукции.

Так, в г. Луганске разоблачена группа лиц, которые ввозили из г. Москвы оптические носители информации, устройства для воспроизведения на них аудиовизуальных произведений и фонограмм, полиграфические обложки и оборудование для упаковки компакт-дисков. Изъято контрафактной продукции в количестве 97 тыс. экземпляров на общую сумму 1,5 млн. грн. Преступной деятельностью правообладателям причинен ущерб на сумму более 3 млн. грн. В результате судебного разбирательства уголовного дела гражданин Ковалев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 УК Украины. 

В г. Запорожье прекращена противоправная деятельность гражданина, который организовал подпольное производство контрафактных видеокассет и компакт-дисков. В результате проверки изъято свыше 8 тыс. компакт-дисков, 4270 видеокассет, устройства для воспроизведения на них аудиовизуальных произведений и фонограмм, полиграфические обложки и оборудование для упаковки компакт-дисков. Возбуждено уголовное дело по ст. 203-1 УК Украины.

Имеют место положительные сдвиги и в наработке практики судебного рассмотрения уголовных дел по преступлениям в сфере интеллектуальной собственности. Если в 2002 году за этот вид преступлений судами было вынесено лишь 11 обвинительных приговоров, то на протяжении 2003 года 30 лиц осуждены за преступления связанные с нарушением прав интеллектуальной собственности, в 2004 — 42 лица, 2005 году — 30 .
Структура судебных приговоров (диаграмма).

Так, Соломенским районным судом г. Киева к 3 годам лишения свободы и возмещению нанесенного правообладателям ущерба осужден гражданин Лесива, который занимался тиражированием и распространением контрафактных экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм на компакт-дисках.

В Донецкой области к одному году лишения свободы осужден директор ОАО «Сталькон» гражданин Танадай, который незаконно использовал запатентованное промышленное оборудование, права на которое принадлежат предприятию «Азовмашпром».

В г. Киеве к 1 (одному) году лишения свободы осужден гражданин Головко, который в собственной квартире организовал подпольное производство компакт-дисков. У правонарушителя изъято свыше 2 тыс. контрафактных компакт-дисков, оборудование для воспроизведения аудиовизуальных произведений и фонограмм. 

5. Проблемные вопросы противодействия правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности.

Право интеллектуальной собственности в Украине: 
актуальные проблемы теории и практики
	
	Жуков В.И., 
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1. Судебная экспертиза в Украине, связанная с объектами права интеллектуальной собственности пребывает в состоянии своеобразного реформирования.

С одной стороны, продолжает действовать классическое правило: «jura novit curia» (судьи знают право). Это означает, что суды имеют право привлекать компетентных лиц, когда возникает необходимость в получении ответов на вопросы, относящиеся к специальным знаниям в области науки, техники, искусства или ремесла. Формально позиция высших судебных инстанций Украины однозначна: «…недопустимо вопросы права, решение которых отнесено к компетенции суда, отдавать на решение экспертизы».

С другой стороны, анализ текущей судебной практики в Украине свидетельствует о том, что суды передают экспертам для решения вопросы, относящиеся к праву. Такое положение дел можно рассматривать как судебную ошибку, а не позицию. Следует признать, что не только суды испытывают определенные сложности при постановке и формулировке вопросов неправового характера. В публикациях по данной теме провозглашается правило о недопустимости постановки перед экспертами вопросов, относящихся к праву и здесь же приводятся примеры, которые говорят об обратном. Все это свидетельствует о том, что правильно поставить вопрос оказывается не так просто. 

В последнее время стали появляться публикации, в которых открыто поднимается проблема легализации именно правовой экспертизы, в том числе и в рамках судебного процесса. Больше всех в этом направлении преуспело Министерство юстиции Украины, которое своим приказом от 17 января 2002 г. №4/5 ввело, по сути, правовую экспертизу. Ее название говорит само за себя: «экспертиза, связанная с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности» (например, №№ подвидов экспертиз — 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10. К сожалению, введению такой экспертизы не предшествовала научная дискуссия. Свершившийся факт все еще не получил со стороны процессуалистов надлежащей оценки. Более того, в публикациях и выступлениях отдельных ее сторонников этот факт рассматривается как достижение.

Следует упрекнуть и судебных экспертов, которые в своих Заключениях, наряду с ответами на вопросы неправового характера, что от них и требуется, проявляют инициативу, в результате чего содержание их ответов на вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью порой ничем не отличаются от исследований в области права ИС. Ссылками на источники права подобного рода Заключения судебных экспертов закрывают основное содержание, ради которого оно проводится. И, напротив, что касается «…подробного описания проведенных исследований» в сфере техники, они очень кратки. Кратки в том смысле, что не позволяют повторить то же исследование при проведении повторной экспертизы. Отсутствие именно подробного описания исследования не позволяет либо подтвердить ранее полученные результаты, либо их опровергнуть. Судьи справедливо упрекают экспертов в том, что «сколько повторных экспертиз, столько и разных ответов на один и тот же вопрос».

Таким образом, в связи со сложившейся ситуацией в Украине, относительно легализации судебных экспертиз, связанных с охраной прав на объекты ИС, а не экспертизы объектов ИС, введенной Министерством юстиции Украины, предлагается начать научно-практическую дискуссию по данной проблеме, пригласив на нее специалистов в области гражданского процесса. При этом, на наш взгляд, следует уделить особое внимание пониманию содержания той части Заключения судебного эксперта, в которой излагается именно «…подробное описание проведенных им исследований» в области относящейся к науке, технике, искусству, ремеслу, но не праву. 

2. Поиск ответов на вопросы, поставленные в первом тезисе, тесно связаны с поиском правильного ответа по выяснению юридической природы нового института права в Украине, который именуется «правом интеллектуальной собственности». Как известно, в Украине с 1 января 2004 г. вступил в силу новый Гражданский кодекс Украины, в котором Книга IV целиком посвящена этому праву. В Украине по вопросу юридической природы прав интеллектуальной собственности сложилось две точки зрения. 

Одни ученые и практики считают, что в Украине введен новый институт права собственности, но только интеллектуальной. Этого мнения придерживаются сторонники так называемой проприетарной теории, которые при определении содержания данного права исходят из концепции права собственности на вещь и, по аналогии, применяют ее к праву интеллектуальной собственности. Известная триада правомочий собственности: относительно владения, пользования и распоряжения применяется к праву интеллектуальной собственности. Эти положения закреплены в Законе Украины «О собственности», иных законах, например, ст. 38 Закона Украины «Об информации» гласит, что информацией можно владеть, пользоваться и распоряжаться. Такой позиции придерживаются некоторые министерства и ведомства в Украине, в частности, налоговое ведомство. Несмотря на вступление в силу нового ГК Украины, в основе которого лежит иная концепция, — концепция «исключительных прав», сегодня в ведомствах Украины разрабатываются проекты по внесению изменений и дополнений в Закон Украины «О собственности» относительно прав на объекты ИС. 

Попутно следует обратить внимание и на то, что действующий в настоящее время Закон Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» (в редакции от 22 мая 2003 г. № 850-IV) гласит: патент … — охранный документ, который удостоверяет приоритет, авторство и право собственности на изобретение (полезную модель). Возможно — это реальная позиция на данную проблему Государственного департамента интеллектуальной собственности.

Другие ученые и практики в Украине считают, что термин «право интеллектуальной собственности» — это условное наименование, не являющееся точной научной формулой, которая адекватно отражает его правовую природу. С позиции данной теории — собственности не существует. Есть исключительные права на нематериальные, нетелесные объекты права (интеллектуальные права). Следовательно, вся правоприменительная практика, основанная на вещно-правовом понимании интеллектуальной собственности, — ошибочна. Невозможно владеть, пользоваться и распоряжаться нематериальными объектами, к которым невозможно прикоснуться, в смысле corpus possessionis і animus possessionis. Анализ судебной практики показывает, что суды при толковании норм права интеллектуальной собственности исходят из положений, заложенных в новом ГК Украины, т.е. из положений об исключительных правах. 

3. Существует еще одна проблема, которой следует уделить больше внимания. Известно, что обращение в суд за защитой нарушенных, непризнанных либо оспариваемых прав, в том числе и связанных с объектами права ИС, требует составления искового заявления с соблюдением требований, предусмотренных процессуальными кодексами (ст. 119 ГПК Украины, ст. 54 ХПК Украины).

Анализ судебной практики показал, что истцы испытывают определенные трудности с точным определением содержания исковых требований по делам, связанным с объектами ИС. Нередки такие формулировки: «иск об охране промышленного образца» (киоска), в котором, в его «просительной» части заявлено требование и о выплате денежной компенсации. Можно утверждать, что по данной категории дел довольно часто встречаются иски, в которых предмет и основание не «соответствуют» друг другу. Актуальность данной проблемы очевидна, если иметь в виду правило, согласно которому суд может отказать в открытии производства по делу, если в производстве этого или другого суда имеется дело по спору между: а) теми же сторонами, б) о том же предмете и в) по тем же основаниям (п. 3, ч.2 ст. 122 ГПК Украины). Хозяйственные суды в таких случаях отказывают в принятии искового заявления (п.2, ч.1 ст. 62 ХПК Украины).

В связи с этим возникает ряд вопросов. Например, первый вопрос: какой смысл вкладывает законодатель в правовую формулу «между теми же лицами»? Анализ судебной практики показывает, что в делах данной категории, не без «подсказки» со стороны судебного корпуса стороны именуют себя — «первый ответчик», «второй ответчик» и т.д., иногда доходит до 4-х и более. Думается, что это ошибочная практика. Действующее процессуальное законодательство не содержит такого перечня лиц ни в отношении стороны истца, ни стороны ответчика.

К примеру нужно выяснить: как следует определять лиц, участников процесса при предъявлении иска о признании патента недействительным. По нашему мнению, ответчиком по такому иску должно быть патентное ведомство, а не собственник патента. Даже если исходить из положения о том, что право на получение патента гражданское (что весьма спорно), то и в этом случае ответчиком должно быть государство в лице органа выдавшего охранный документ, ибо осуществляется оно в рамках публичной процедуры. Соответственно и защищаться это право должно в административном суде. Данные отношения строятся по линии «автор (изобретатель) — государство (патентное ведомство)». Эти отношения подвержены методу присущему публичному праву — методу власти и подчинения. Только в переносном смысле можно говорить о том, что между изобретателем и государством есть договор. Тогда собственник патента, в делах подобного рода, должен быть привлечен в процесс в качестве третьего лица на стороне ответчика — патентного ведомства. Если данная посылка верна, то выстраивается такая схема: истец — любое 3-е лицо, как правило, заинтересованное; ответчик — патентное ведомство; собственник оспариваемого патента — третье лицо на стороне ответчика.

Второй вопрос связан с уяснением понятия «тот же предмет». Применительно к спорам, связанным с объектами права ИС, ответ на него нуждается в пояснении. Прежде всего, обратим внимание на то, что используемый в процессуальном праве термин «предмет спора» и термин «содержание исковых требований» не совпадают. По содержанию они неоднозначны. Объясним это на примере, исходя из теории об объекте права и объекте правоотношения. Пример. Предмет спора — жилой дом. В отношении этого дома может быть, практически, бесчисленное множество «исковых требований» — признание права на часть этого дома или установление порядка пользования нежилыми помещениями в данном доме, или выделение, раздел и т.п. требования. Аналогично и с правами на объекты ИС. Предмет спора — изобретение, охраняемое патентом №…. По поводу одного изобретения (предмета спора) может быть множество «исковых требований»: признание патента недействительным полностью или частично, установление факта использования изобретения, или установление собственника патента и т.д. Если данная посылка верна, то толкование термина «тот же предмет» следует проводить не изолированно, а в связи с термином «содержание исковых требований».

Третий вопрос связан с выяснением понятия «по тем же основаниям». Предмет спора — изобретение, охраняемое патентом №…. Содержание исковых требований — признание патента недействительным полностью или частично. Основания: а) несоответствие запатентованного изобретения условию патентоспособности, а именно — техническое решение не является новым, б) несоответствие запатентованного изобретения условию патентоспособности, а именно — техническое решение не имеет изобретательского уровня, в) несоответствие запатентованного изобретения условию патентоспособности, а именно — техническое решение не является промышленно применимым. То есть между теми же сторонами, о том же предмете основания могут быть разные и все составляющие иска должны быть между собой в правовой «гармонии».

По нашему мнению, следует обратить внимание на то, что в законах об охране прав на объекты промышленной собственности законодатель не указывает конкретные способы защиты прав лиц, которым принадлежат исключительные права на объекты ИС. Законодатель определяет сферу защиты прав широко, указывая на виды возможных споров. Поэтому научному сообществу, практическим работникам следует самостоятельно, в пределах возможных споров формулировать конкретные способы защиты прав с учетом предписаний, содержащихся в ст. 16, ст. 432 ГК Украины, ст. 20 Хозяйственного кодекса Украины. Данная проблема только с первого взгляда может показаться простой. На самом деле, она довольна сложная и нуждается в дальнейшей разработке.

Таким образом, правильное оформление иска предполагает, безусловно, учет всех требований закона, мы же обратили внимание на отдельные ее составляющие, которые образуют структуру иска, а именно: а) правильное определение сторон: истца, ответчика, и третьего лица на стороне ответчика; б) на предмет иска или содержание исковых требований; в) на основание для подачи иска. Совокупность этих составляющих определяет нормы права, подлежащие применению, с учетом юридической природы права ИС. 

4. Анализ судебной практики и публикаций все чаще свидетельствует о том, что за последние годы в Украине, в РФ появилась новая категория дел, которую именуют столкновением прав. Имеются в виду случаи, когда на один и тот же объект права ИС у разных лиц имеется и патент на изобретение, и патент на полезную модель, либо охранные документы на торговую марку и промышленный образец. Возможно и иное сочетание.

Исходя из нашей точки зрения, данное правовое явление нельзя отнести к нормальному состоянию дел. Конкуренция прав (материальных) на один и тот же объект — явление аномальное. Система права ИС исходит из того, что каждый объект ИС имеет «свои» критерии патентоспособности, охраноспособности. Поэтому один и тот же объект, если он описан правильно, не может по определению, вытекающему из непротиворечивой (пандектной) правовой системы, быть объектом правовой охраны одновременно, например, промышленного образца и торговой марки. К сожалению, это случается. Несколько сложнее, по понятным причинам, обстоят дела с охраной технических решений на уровне изобретений и полезной модели. Но, коль скоро, это так, то надо работать над устранением причин, создающих подобные столкновения прав. 

При разрешении данных конфликтов, связанных с конкуренцией исков в судах (явление нормальное, как мера исправления ошибок либо законодателя, либо патентного ведомства, допустившего ошибку при применении закона), не следует изобретать велосипед. Классика гласит: при столкновении двух однородных прав на первом месте находится то, которое возникло раньше (принцип старшинства). При столкновении двух неоднородных прав защита предоставляется праву, которое обладает большей юридической силой.

Следовательно, доктрине и судебной практике предстоит определиться с учетом юридической природы права ИС: какие права являются однородными (1), а какие права, являясь неоднородными, по отношению друг к другу обладают большей юридической силой. Прямого ответа в законе на эти вопросы нет. Но в этом нет трагедии, если отказаться от единственного приема толкования — буквального. Закон — это не учебник. Если закон толковать, начиная «от буквы» и доходя «до духа» его, то можно прийти к выводу о том, что при столкновении прав относительно патента на изобретение и прав относительно патента на полезную модель защите подлежат права, основанные на патенте на изобретение, поскольку последние обладают большей юридической силой. Как известно, патент на изобретение выдается после проведения экспертизы по существу; изобретение отвечает трем критериям, а не двум как полезная модель и т.д.

В публикациях в РФ отмечается, что практика получения патентов на полезные модели часто связана с недобросовестными действиями конкурентов на рынке. Вместо того, чтобы на законных, то есть творческих, добросовестных началах «обойти» патент конкурента, заявители приобретают патенты на полезные модели. Видимо, надо ожидать появления подобного явления в Украине и продумать профилактические меры. При этом следует сделать оговорку. Сам по себе факт получение охранного документа на полезную модель при наличии патента на изобретение на то же самое техническое решение еще не является противоправным. Известно, что технические задачи могут быть решены одинаково разными людьми и в разное время. Речь идет о действиях, совершенных в виде злоупотребления права, что, конечно, трудно доказуемо в судебном процессе. Поэтому однозначного ответа, на подобного рода вопросы, связанные со столкновением прав, конкуренцией иска, — быть не может. Стороны доверяют суду — суд разрешит их спор.

5. Мы считаем, что в сфере действия института права ИС не используется такой способ защиты нарушенных или оспариваемых прав авторов изобретений, и других субъектов прав на объект ИС, как предъявление иска о неосновательном приобретении, сбережении имущества без достаточного правового основания.

Выше уже отмечалось некорректное поведение отдельных участников рыночных отношений, которые злоупотребляют правом при получении патентов на полезные модели (недобросовестная конкуренция). Есть на рынке прав на объекты ИС и такие лица, которые определенное время используют, например, изобретение или полезную модель, а когда приходит время выплаты вознаграждения, — предъявляют иск в суд о признании договора недействительным. Суд признает договор недействительным. Анализ одного конкретного дела показал, что решение суда было законно и обоснованно. Но положение на этой стадии еще не окончательно безнадежное. Следует проанализировать обстоятельства дела с точки зрения применения ст. 1212 нового ГК Украины (ранее ст. 469 ГК УССР), которая предусматривает, в том числе и описанную выше ситуацию. Закон обязывает возвратить необоснованно приобретенное имущество, даже от лица добросовестно его получившего (в нашем примере — от использования изобретения). В данном случае это будет прибыль, полученная организацией. Возникает такое обязательство и тогда, когда основание, по которому оно было приобретено, впоследствии отпало.
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Начиная свой обзор с достижений Украины в сфере обеспечения охраны прав ИС, хотелось бы, прежде всего, отметить, что на сегодняшний день в Украине сформирована правовая база в сфере защиты прав интеллектуальной собственности; в конце прошлого года Украина получила статус государства с рыночной экономикой, а совсем недавно (24.03.06) Президент США Д. Буш подписал Закон об отмене поправки Джексона-Вэника в отношении Украины. Все это, несомненно, приближает вступление Украины в ВТО. В течение последних нескольких лет мы все чаще говорим о необходимости привлечения инвестиций в украинскую экономику, об обеспечении благоприятного инвестиционного климата, и, следовательно, пытаемся определить наиболее существенные препятствия, с которыми сталкиваются инвесторы, придя на украинский рынок. Этот вопрос, несомненно, многоаспектный. Однако сложно возразить против утверждения, что вопрос эффективного правоприменения, в частности в сфере прав интеллектуальной собственности, все еще является одним из приоритетных. 

С момента создания законодательная база Украины в сфере интеллектуальной собственности претерпела ряд изменений. Так, следует особо отметить такие события, как принятие нового Уголовного (2001 г.), Таможенного (2002 г.) и Гражданского (2003 г.) кодексов. Наиболее значительные изменения в законодательстве в сфере ИС были приняты в 2003 году с введением в действие Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране интеллектуальной собственности» от 22 мая 2003 года. Данный закон не только ужесточил предусмотренные законодательством санкции за нарушения прав интеллектуальной собственности, но и расширил арсенал средств защиты этих прав. В настоящее время готовятся очередные изменения в законодательстве, в частности идет работа над проектом Закона «О внесении изменений в законодательство по вопросам интеллектуальной собственности».

Вначале вкратце остановимся на наиболее проблемных и масштабных видах правонарушений в сфере интеллектуальной собственности, в частности на проблеме подделок.

Если в случае с другими видами правонарушений страдают в первую очередь владельцы прав, то проблема производства и оборота контрафактной продукции затрагивает общество в целом. Суть этой проблемы состоит в том, что производители контрафактной продукции зачастую осуществляют нелегальную предпринимательскую деятельность; не платят налоги; снижают объемы продаж оригинальной продукции; увеличивают оборот рынка теневой экономики, тем самым, уменьшая доверие к рынку со стороны иностранных предпринимателей, а значит и его инвестиционную привлекательность. Именно поэтому столь важно, чтобы законодательство в сфере интеллектуальной собственности было достаточно гибким и предусматривало механизмы борьбы со всеми видами нарушений прав интеллектуальной собственности.

Проблема подделок

С переходом к рыночной экономике, что привнесло понятие ценности прав на ОИС, в частности ценности бренда и связанной с ним деловой репутации, производство и сбыт контрафактной продукции в Украине, как и в других странах Восточной и Центральной Европы, пустили корни во все секторы рынка. Эта проблема затрагивает все потребительские товары от пищевых продуктов, напитков, сигарет, косметической продукции, предметов роскоши, обуви и одежды до лекарственных средств и средств защиты растений, бытовой химии и др. 

В качестве обобщения можно выделить следующие ТИПЫ ПОДДЕЛОК:

Товары, полностью имитирующие оригинал. При их производстве используется товарный знак, дизайн, цвет, форма и другие элементы товара-оригинала с целью его идентификации потребителем как продукта, изготовленного компанией-владельцем бренда.

Товары, частично имитирующие оригинал и имеющие с оригиналом сходство до степени смешения. Такая частичная имитация преследует цель вызвать у потребителя ассоциации с продуктом, изготовленным компанией-владельцем бренда.

Сходство товаров предполагает:

— сходство внешнего вида — сходство контрафактного товара в рисунке, цвете, форме, отделке и т.д. с оригиналом;

— сходство обозначений — сходство обозначения, которым маркирован контрафактный товар, с товарным знаком производителя оригинальной продукции;

— ассоциативное сходство товара или группы товаров в общей сюжетной линии с брендом производителя оригинальной продукции.

Конечно же, следует отличать контрафактный товар от товаров, которые относятся к сфере недобросовестной конкуренции, когда, имитируя отдельные элементы дизайна товара другого производителя, предприниматель не преследует цель выдать свой товар за товар другого производителя. Очевидно, что эта  грань очень расплывчата, однако она существует. Прежде всего, в случае с подделками нарушитель использует чужой товарный знак и либо полностью, либо частично имитирует внешний вид товара и обозначения на нем.

Также важно отметить, что хотя в случае с подделками мы, прежде всего, имеем дело с нарушением прав на товарный знак, такие нарушения носят комплексный характер, так как одновременно нарушаются права и на дизайн, и на технологию производства.

Важно отметить, что одним из факторов повышения эффективности защиты рынка от контрафактной продукции является совместная согласованная деятельность государственных правоохранительных и контрольных органов, негосударственных организаций, представляющих интересы правообладателей, и самих правообладателей.

Согласно сложившейся на сегодняшний день практике правообладатели делегируют полномочия по защите своих прав практикующим юристам, патентным поверенным, а также негосударственным организациям/альянсам, которые проводят мониторинг рынка, выявляют подделки, проводят необходимые мероприятия с участием государственных органов, направленные на борьбу с контрафактной продукцией.

Совместная координированная деятельность государственных органов и негосударственных организаций заметно повышает эффективность борьбы с контрафактной продукцией на потребительском рынке и эффективность предотвращения преступлений.

Механизмы защиты прав
Защита прав на ИС регулируется нормами административного, уголовного и гражданского законодательства.

Прежде всего, следует отметить, что специальные законы в сфере интеллектуальной собственности содержат положения, предусматривающие гражданско-правовые механизмы защиты, в частности возмещение убытков и восстановление нарушенных прав. Эти положения, соответственно, содержатся:

— в ст. 34 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели»;

— в ст. 26 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы»;

— в ст. 20 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»;

— в ст. 23 Закона Украины «Об охране прав на указания происхождения товаров»;

— в ст. 21 Закона Украины «Об охране прав на топографии интегральных микросхем»

В своем докладе я не буду останавливаться на конкретных нормах действующего законодательства, а сделаю общий обзор с акцентом на проблемах правоприменения.

Административно-правовая защита

Административно-правовая защита прав интеллектуальной собственности предусмотрена действующими нормами административного законодательства, которые содержатся в Кодексе Украины об административных правонарушениях (с последними изменениями от 22 сентября 2005 года), в Законе Украины «О защите прав потребителей» и других нормативных документах.

Недавно принятый Кодекс административного судопроизводства Украины (от 6 июля 2005 года, введенный в действие 1 сентября 2005 г.) определяет порядок осуществления административного судопроизводства и полномочия административных судов в рассмотрении дел административной юрисдикции.

Пока рано судить об эффективности системы административного судопроизводства, однако уже видны преимущества применения административных санкций в делах, связанных с нарушениями прав ИС, и проблемы, с которыми может столкнуться правообладатель на практике.

Рассматривая арсенал мер, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях, можно говорить о следующих возможностях защиты прав на ОИС и противодействия производству и обороту контрафактной продукции:

1) Статья 512. Нарушение прав на объект права интеллектуальной собственности 

Предусматривает наложение штрафа от десяти до двухсот налогонеоблагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно изготовленной продукции, оборудования и материалов, предназначенных для ее изготовления.

2) Статья 1643. Недобросовестная конкуренция 

3) Статья 1645. Хранение и транспортировка алкогольных напитков или табачных изделий, на которых нет марок акцизного сбора установленного образца 

4) Статья 1647. Нарушение условий распространения и демонстрирования фильмов, предусмотренных государственным удостоверением на право распространения и проката фильмов 

5) Статья 1649. Незаконное распространение копий аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных

6) Статья 16413. Нарушение законодательства, регулирующего производство, экспорт, импорт дисков для лазерных систем считывания, матриц, экспорт, импорт оборудования или сырья для их производства

Кроме того, для защиты прав на объекты интеллектуальной собственности могут применяться положения в отношении административных правонарушений в сфере стандартизации, качества продукции, метрологии и сертификации, а также общие положения о защите прав потребителей:

1) Статья 1561. Нарушение законодательства о защите прав потребителей

2) Статья 167. Выпуск и реализация продукции, которая не соответствует требованиям стандартов 

3) Статья 168. Выпуск в продажу нестандартной продукции

4) Статья 1681. Выполнение работ, предоставление потребителям услуг, которые не соответствуют требованиям стандартов, норм и правил

5) Статья 1772. Изготовление, покупка, хранение или реализация фальсифицированных алкогольных напитков или табачных изделий
Согласно Кодексу об административных правонарушениях компетенцией по рассмотрению дел, связанных с нарушением прав ИС, наделены областные, районные, городские и городские районные суды (судьи) (Статься 221 КУАП). Все административные дела по нарушениям прав на ИС в суде первой инстанции рассматриваются и решаются судьей единолично.

С принятием нового Кодекса административного судопроизводства, который предусматривает создание специальных административных судов, система административного судопроизводства в Украине сегодня находится на стадии преобразований. 

Так, в связи с вступлением в силу Кодекса административного судопроизводства решается вопрос о четком определении компетенции хозяйственных судов по делам о нарушениях прав интеллектуальной собственности.

В переходный период, до начала деятельности окружного административного суда, административные дела, подведомственные хозяйственным судам согласно Хозяйственному процессуальному кодексу Украины, решаются соответствующим хозяйственным судом Украины по правилам Кодекса административного судопроизводства, однако подсудность таких дел определяется Хозяйственным процессуальным кодексом Украины.

Также в контексте изменений в законодательстве, регулирующем административную процедуру, важно упомянуть, что в связи с принятием упомянутого кодекса изменился срок исковой давности для возбуждения дел по административной процедуре. Теперь он составляет один год.

Что касается полномочий правоохранительных органов в административном производстве, то правоохранительные органы уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, проводить личный досмотр вещей и документов, изъятие вещей и документов, а также налагать арест на имущество нарушителя и осуществлять другие предусмотренные законом действия. Согласно недавним изменениям в Законе Украины «О милиции» представители правоохранительных органов вправе требовать и изымать у нарушителя оригиналы документов, свидетельствующие о правонарушении, а также образцы сырья и продукции только по решению суда. До вынесения соответствующего решения суда они могут в присутствии понятых и руководителей предприятий, учреждений, организаций, физических лиц, в отношении которых проводится такая проверка, изучать документы, имеющие отношение к правонарушению, снимать с них копии, проводить опись документов, с которых сняты копии, опечатывать кассы, склады и архивы на срок не более 24 часов с момента опечатывания, указанного в протоколе (п. 24, часть 1, Статья 11 Закона Украины «О милиции» в редакции от 12.01.2005 № 2322).

Следовательно, административная процедура представляет собой довольно быстрый способ пресечения правонарушения. Подтверждением тому служит тот факт, что правоохранительные органы могут получить судебное постановление о проведении рейда в течение 24 часов с момента обращения в суд.

Тем не менее, зачастую правообладатели выбирают административную процедуру не потому, что она наиболее быстрая, а потому, что более действенные средства защиты, такие как, например уголовно-правовые меры, могут быть им недоступны из-за высокого порога ущерба, который является основанием для возбуждения уголовного дела.

Есть у административной процедуры и проблемные стороны.

В частности, это необходимость доказательства правообладателем наличия в действиях нарушителя умысла (ст. 51-2 Кодекса об административных правонарушениях). Парадокс заключается в том, что хотя Украина и является государством с гражданской системой права, основанной на римском праве, которая предусматривает, что незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение, тем не менее, нарушителям удается уйти от ответственности, если правообладателем не будет доказано, что эти действия осуществлялись умышленно.

Гражданско-правовые средства защиты

Наиболее широкий спектр правовой защиты предоставляется в сфере гражданского права. За счет применения гражданских санкций можно требовать от нарушителя возмещения материальных и моральных убытков. 

Основным законодательным актом в системе гражданского права Украины является Гражданский кодекс Украины, который в ст. 418 (Книга четвертая) дает определение исключительного права лица на результаты интеллектуальной деятельности. Базовыми законодательными актами в данной области также являются специальные законы по охране прав на объекты интеллектуальной собственности, как упоминалось ранее. 

Частично вопросы правового регулирования защиты прав на объекты ИС регулируются положениями Законов «О защите от недобросовестной конкуренции» и «О рекламе».

Нарушением исключительного права на любой объект интеллектуальной собственности является его использование без разрешения правообладателя. Определение использования приведено в каждом из упомянутых специальных законов в сфере интеллектуальной собственности.

Законодательством Украины предусмотрены следующие меры:

1) признание/возобновление прав правообладателя;

2) требование о прекращении нарушения, а также удаление с контрафактных товаров незаконно использованного товарного знака или уничтожение контрафактной продукции;

3) возмещение убытков;

4) публикация судебного решения в целях восстановления деловой репутации правообладателя.

Следует отметить, что в действующем законодательстве отсутствуют положения об уничтожении контрафактной продукции, поэтому, хотя правообладатели могут заявлять требование об уничтожении контрафактной продукции в перечне своих исковых требований, однако нет гарантии, что иск будет обязательно удовлетворен в этой части.

Действующим гражданским законодательством предусмотрены судебные запреты, позволяющие предотвратить продолжение нарушителем деятельности в ущерб правообладателю, а также позволяющие обеспечить доказательства. Так, в Гражанском и Хозяйственном процессуальном кодексах содержатся положения о предупредительных мерах и мерах по обеспечению иска.

Положения о предупредительных мерах введены в Гражданский и Хозяйственный процессуальный кодексы согласно Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по интеллектуальной собственности» от 22 мая 2003 года). Однако их вступление в силу было отложено до принятия нового Кодекса об административном судопроизводстве, который вступил в действие с 1 сентября 2005 года. На сегодняшний день уже существует практика их применения.

Традиционно с целью обеспечения доказательств правообладатели широко используют на практике такой механизм, как обеспечение иска.

Обеспечение иска допускается на любой стадии судебного производства в случае, если неприменение таких мер может усложнить или сделать невозможным выполнение решения хозяйственного суда (ст. 66 Гражданского процессуального кодекса). Это значит, что такое ходатайство может быть подано правообладателем  одновременно с исковым заявлением.

Иск может быть обеспечен путем:

— наложения ареста на имущество и денежные средства, которые находятся в распоряжении нарушителя;

— ограничения деятельности нарушителя (включая ограничение распоряжения денежными средствами);

— запрета третьим лицам осуществлять деятельность, имеющую отношение к предмету иска.

Поскольку гражданско-правовые средства защиты позволяют правообладателям возместить убытки, понесенные вследствие нарушений их прав, то гражданский иск почти всегда является частью уголовного судопроизводства. Однако гражданский процесс имеет целый ряд недостатков, таких, как, например:

1. Поскольку в центре гражданско-правовых средств защиты стоит возмещение ущерба, тот факт, что унифицированные методики расчета ущерба отсутствуют, значительно усложняет эту процедуру. То же касается и морального ущерба.

2. Эта процедура является довольно длительной и дорогостоящей для правообладателя.

Уголовно-правовые средства защиты

Уголовные санкции за нарушения прав ИС предусмотрены следующими статьями Уголовного кодекса:

Статья 176. Нарушение авторского права и смежных прав

Статья 177. Нарушение прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорт растений, рационализаторское предложение

Статья 229. Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалификационного обозначения происхождения товара
Статья 227. Выпуск или реализация недоброкачественной продукции

Наличие статьи 227 важно тем, что ее можно применять, к примеру, в случаях нарушений прав, связанных с производством контрафактных лекарственных средств, детских игрушек, которые представляют особую опасность для здоровья людей.

Согласно ст.ст. 176, 177 и 229 уголовное дело может быть возбуждено в случае, если причиненный нарушением ущерб квалифицируется как крупный или особо крупный. 

Совсем недавно применение уголовных санкций было крайне утруднено высоким порогом уголовной ответственности за нарушения прав ИС. В частности, исходя из предусмотренных законодательством механизмов расчета, ущерб должен был равняться в пересчете на евро около 5300 евро (крупный размер) или около 26000 евро (особо крупный размер), чтобы привлечь нарушителя к уголовной ответственности.

Следовательно, очевидно, что в немногих случаях нарушения в сфере интеллектуальной собственности подпадали под статьи Уголовного кодекса. Очевидно, что в большинстве случаев о привлечении физических лиц к уголовной ответственности за нарушения прав ИС не могло быть и речи. Как следствие, количество уголовных дел по сравнению с количеством дел, возбуждаемых по административной процедуре, было значительно ниже (исходя из статистики МВД за 2005 г.), приблизительно в 10 раз.

Согласно отчету Международного альянса интеллектуальной собственности (США) наименее эффективно уголовные санкции применялись в области нарушения авторских и смежных прав. За последние несколько лет проводились успешные рейды, и изымалось большое количество пиратской продукции, однако фактически не было примеров эффективного применения уголовных санкций. В действительности вследствие довольно высокого порога ущерба большинство дел рассматривалось по административной процедуре.

Недавно в сфере применения уголовных санкций наметился положительный сдвиг. 27 февраля 2006 года Президент Украины Виктор Ющенко подписал Закон «О внесении изменений в Уголовный Кодекс Украины в отношении защиты прав интеллектуальной собственности», который был принят Парламентом 9 февраля 2006 года.

Закон предусматривает ужесточение уголовных санкций за нарушения авторских и смежных прав, прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топографии интегральных микросхем, сорта растений, знаков для товаров и услуг, фирменных наименований и квалификационных обозначений происхождения товаров.

За нарушения прав ИС законом предусмотрены максимальные штрафы в размере до 3000 минимумов доходов граждан, что равно 51000 гривен или около 8400 евро (до внесения изменений штраф был в три раза ниже), или лишение свободы на срок от трех до шести лет. Такие максимальные санкции предусмотрены в отношении служебных лиц, организованных группировок, или в случае, если нарушение причинило ущерб в особо крупном размере.

Следует отметить, что теперь порог ответственности дифференцируется на основании определения ущерба как существенного (significant), крупного (large) и особо крупного (particularly large).

Так, незаконное использование товарного знака, если оно причинило ущерб в существенном размере, — наказывается штрафом от двухсот (3400 грн или около 560 евро) до тысячи (17000 грн или около 2800 евро) налогонеобгагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на такой же срок, с конфискацией соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления. 

Те же действия, если они осуществлены повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если они причинили материальный ущерб в крупном размере, — наказываются штрафом от тысячи (17000 грн или около 2800 евро) до двух тысяч налогонеоблагаемых минимумов доходов граждан (34000 грн или около 5600 евро) или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.

Кодексом определено, какой ущерб может расцениваться как существенный, крупный или особо крупный.

Впервые после введения в Уголовный кодекс положений в отношении защиты прав ИС физические лица также могут привлекаться к уголовной ответственности благодаря снижению порога наступления уголовной ответственности к уровню «существенного ущерба», который согласно новым положениям Уголовного кодекса равен 20 налогонеоблагаемым минимумам доходов граждан (что в настоящее время составляет 3500 гривен, около 580 евро).

Введение в действие этих положений Уголовного Кодекса обеспечивает новые возможности в защите прав ИС для правообладателей. 
Таможенные меры

Как уже упоминалось, принятие Таможенного кодекса в 2002 году стало важным этапом в развитии системы защиты прав ИС в Украине.

Интересен тот факт, что по сравнению с положениями Договора ТРИПС и Регламента ЕС 1383/2003 о таможенных мерах, Таможенный кодекс Украины использует самое широкое определение в отношении товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности, а именно он предусматривает, что контроль за перемещением через таможенную границу товаров распространяется на товары, которые, кроме товарных знаков, содержат другие объекты прав интеллектуальной собственности.

Такая широта влечет за собой размытость понятий. Так, например, ТК не акцентирует внимание на возможности применения таможенного контроля для упаковок, на которые нанесен товарный знак без разрешения его владельца, для случаев использования торговой марки отдельно от товаров. Если мы проанализируем определение подделки (контрафактного товара) в Регламенте ЕС 1383/2003, то увидим, что оно, во-первых, довольно четкое, а во-вторых, не ограничивает полномочия таможенной службы контролем исключительно товаров, содержащих объект интеллектуальной собственности, в частности товарный знак. 

Важно отметить, что в ходе работы над новым законом о торговых марках, фирменных наименованиях и географических указаниях в основу определения контрафактного товара было положено именно определение в соответствии с Регламентом ЕС 1383/2003, которое гласит:

«(а) «контрафактные товары» — это:

(і) товары, включая их упаковку, на кототрые без разрешения владельца нанесен товарный знак, тождественный с законно зарегистрированным в отношении однородного вида товаров знаком, или который существенно не отличается от такого охраняемого знака, и который, таким образом, нарушает права владельца товарного знака;

(іі) любой символ, который является товарным знаком (включающий лого, этикетку, наклейку, брошюру, инструкцию по использованию или гарантийный документ, на которые нанесен такой символ), даже если он представлен отдельно, при тех же условиях, что и для товаров по пункту (і);

(ііі) упаковочные материалы, на которых присутствуют товарне знаки, нанесенные на контрафактных товарах, даже если они представлены отдельно, при тех же условиях, что и для товаров по пункту (і)».

Сфера применения таможенного контроля ограничивается товарами, содержащими объекты ИС, права на которые охраняются в Украине, и которые были внесены в Таможенный реестр.

В Таможенном кодексе четко прописано, что такой контроль не распространяется на транзитные товары и на параллельный импорт.

Также следует отметить, что за счет упомянутых ограничений сферы применения таможенных мер действующее законодательство Украины, в отличие от Регламента ЕС 1383/2003, исключает право таможенных органов действовать ex officio, а именно по собственной инициативе на основании подозрения, что товары могут нарушать права ИС.

Одним из ключевых различий украинской системы таможенных мер от европейской является сам принцип регистрации объектов ИС в таможенной службе.

Как некоторым из вас может быть известно, украинская таможенная служба регистрирует товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, а не бренды, как принято в европейской и в мировой практике в целом. 

Эта схема является не только сложной с точки зрения ее применения на практике, но и очень затратной. Так, регистрируются категории товаров, содержащие определенный товарный знак. Если в таможню обращается правообладатель, который производит ассортимент продукции, включающий десятки наименований, и при этом такие товары маркированы целой серией товарных знаков, то даже один и тот же товар, который согласно Классификации по Закону «О таможенном тарифе» выделяется в определенную категорию, может составить предмет двух и более регистраций в случае, если на нем используются два и более товарных знака. И наоборот, два однородных товара (например, две сумки), маркированные одним и тем же знаком, могут быть отнесены к разным категориям из-за того, что они изготовлены из разных материалов, а значит, составят предмет двух отдельных регистраций. Несложно предположить, что для производителя, владельца бренда, который обратится на таможню с широким спектром продукции, в особенности, если он производит сезонные товары, которые постоянно обновляются, стоимость такой регистрации может показаться необоснованно высокой.

Нужно также учесть тот факт, что таможня не отслеживает незарегистрированные товары, что значительно сужает объем таможенных мер защиты прав ИС. 

Важно отметить, что в настоящее время готовятся изменения в Таможенный Кодекс. Самым важным изменением для нас будет то, что разработанный законопроект содержит положения в отношении полномочий таможенной службы действовать ex officio, а также в корне пересматривает систему регистрации в таможенной службе.

В заключение хотелось бы вкратце остановиться на некоторых законодательно неурегулированных вопросах, таких как, например, вопрос параллельного импорта.
В настоящее время закона о параллельном импорте в Украине нет, поэтому не понятно, какой из существующих режимов (национальное или международное исчерпание прав) применяется в Украине. 

Поскольку в применении международного режима кроется скрытая опасность «легализации» нарушений прав на интеллектуальную собственность, крайне важно, чтобы закон содержал положения, предусматривающие, что понятие международного исчерпания прав не должно распространяться на параллельный импорт при отсутствии явных доказательств того, что владелец прав на товарный знак дал свое согласие на такой импорт, и что обязательство доказывания наличия такого согласия должно быть возложено на заинтересованных лиц.

В работе над таким законом важно будет учитывать международную практику и, в частности, решения Европейского Суда. Показательным, например, может быть известное дело Levi Strauss vs. Tesco, решение по которому было принято Европейским судом в 2002 году. Решение было принято в пользу Levi Strauss. В своем решении Европейский суд четко  выразил свою позицию в отношении того, что продажа супермаркетами Tesco джинсов Levi’s без получения надлежащего согласия со стороны Levi’s как владельца товарного знака составляет нарушение прав на товарный знак Levi’s. Также Европейский суд четко указал на то, что обязанность доказывания наличия такого согласия со стороны владельца бренда ложится на розничных торговцев, таких как Tesco, а в данном случае Tesco не получил такого согласия.

С одной стороны, можно спорить, что данное решение принимает во внимание исключительно интересы правовладельца и заставляет потребителя платить больше за фирменные товары, маркированные определенным товарным знаком.

Однако в то же время уместно упомянуть позицию компании Microsoft в этом вопросе. Они полагают, что зачастую объектами торговли на сером рынке становятся контрафактные и пиратские товары, поэтому наличие эффективных механизмов контроля за введением товаров в оборот и параллельного импорта предоставит еще один важный механизм для борьбы с подделками и пиратством.

В качестве обобщения следует отметить, что хотя ведется постоянная работа по усовершенствованию украинского законодательства гармонизации с законодательством ЕС, все еще существует ряд проблем, препятствующих эффективному правоприменению. В частности, следует отметить:

1. Отсутствие определения «контрафактного товара».

Как я уже упоминал, данное определение было введено в проект нового закона о товарных знаках, географических обозначениях и фирменных наименованиях.

2. Необходимость в реформе таможенной процедуры, которая предусматривала бы регистрацию товарных знаков, а не товаров, а также предусматривала бы контроль за товарами, которые перевозятся через таможенную территорию Украины транзитом.

3. Разработка законодательства в отношении параллельного импорта с учетом международной практики. Однако важно отметить, что законодательное закрепление национального режима в отношении параллельного импорта (а именно территориального, а не международного исчерпания прав) позволит решить целый ряд проблем.

В ходе дальнейшей работы над законодательством в сфере защиты ИС в будущем необходимо будет четко отслеживать развитие европейского законодательства, так как известно, что ЕС планирует принять единый общеевропейский закон по борьбе с подделками. Большинство мер, которые будет предусматривать данный закон, уже заложены в предложенной Директиве ЕС об уголовных мерах, направленных на защиту прав интеллектуальной собственности.

Досудебное урегулирование споров в апелляционной палате
Государственного департамента интеллектуальной собственности

	
	Макарышева Т.С., 
начальник отдела организации судебной защиты прав ГП «Укрпатент», к.т.н.,

г. Киев


Согласно законодательству Украины специальной формой защиты прав интеллектуальной собственности, в частности на объекты промышленной собственности (такие как изобретения, полезные модели, промышленные образцы, знаки для товаров и услуг) является административная. Административный порядок защиты прав предусмотрен для решения (рассмотрения) определенной категории споров, которые возникают при регистрации прав интеллектуальной собственности.

Лицо, которое считает, что его права интеллектуальной собственности нарушены, может обратиться за защитой в определенный государственный орган. В нашем случае речь пойдет об Апелляционной палате Госдепартамента интеллектуальной собственности (далее — Апелляционная палата).

Проведем небольшой экскурс в историю. В январе 1993 года приказом Госпатента Украины был создан Апелляционный совет Госпатента. Первые «уставные документы» (Положение об Апелляционном совете и Правила рассмотрения апелляций по вопросам правовой охраны промышленной собственности) были утверждены в апреле 1994 года. Апелляционный совет был создан как внеструктурный орган Госпатента. В соответствии с действующим на то время законодательством Апелляционный совет рассматривал такие апелляции: обжалование любого решения органа экспертизы и Госпатента; возражения против выдачи охранного документа на объект промышленной собственности. После внесения в 2000 году изменений в специальные законы компетенция Апелляционного совета стала не столь широкой, как прежде. Остались только вопросы, связанные с возражениями по заявкам.

Рассмотрение возражений в административном порядке в Апелляционной палате предполагает специальную процедуру, которая более проста в сравнении с гражданским (хозяйственным) процессом. Она предусматривает при рассмотрении гораздо меньшие финансовые и временные затраты. Нормативным документом, в соответствии с которым производится процедура, является Регламент Апелляционной палаты Государственного департамента интеллектуальной собственности, который утвержден приказом Министерства образования и науки и зарегистрирован в установленном порядке в Министерстве юстиции Украины.

Согласно установленной в нормативно-правовых актах процедуре рассмотрения заявок ведомство принимает соответствующие решения, которые направляются заявителю. В случае, если заявитель не согласен с каким-либо решением, он может обжаловать его в административном порядке в АП ведомства.

Проанализируем на примерах рассмотрение коллегией возражений против решения ведомства.

Пример 1. 

Апеллянт — физическое лицо возражал против решения ведомства об отказе в выдаче патента на изобретение «Спосіб обчислення доданої вартості, створеної суб’єктами підприємницької діяльності, автоматизованого нарахування і стягування ПДВ з платників податку». По свидетельству апеллянта, изобретение относится к сфере информационных технологий и может быть использовано для учета добавочной стоимости отдельными субъектами предпринимательской деятельности. Апеллянт считает, что заявленный объект является «информационной технологией». А орган экспертизы не разобрался в сути заявленной информации и не принял во внимание дополнительные материалы. Заявленный же объект полностью отвечает определению информационной технологии, которое дается в Законе Украины «О национальной программе информатизации». В приведенных доводах фигурировали выданные патенты № 54195 на изобретение «Спосіб формування фармацевтичної інформації та її надання клієнту», патент № 43776 на изобретение «Спосіб пересилання інформації про відвідування, успішність і поведінку учнів і система для його здійснення», патент № 61042 на изобретение «Спосіб автоматизованого здійснення державних закупівель товарів, робіт та послуг» и другие, которые, по мнению апеллянта, не отвечают условиям патентоспособности, однако охранные документы на них ведомством выданы.

В мотивировочной части решения ведомства было указано, что по результатам формальной экспертизы заявка не отвечает требованиям статьи 12 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» (дальше — Закон об изобретениях); несоответствия, обозначенные в запросе органа экспертизы от (дата) не устранены, поэтому в таком виде материалы заявки можно считать методами организационной и коммерческой деятельности (п. 2.5 Правил составления и подачи заявки на изобретение и заявки на полезную модель).

Приведу схематично ход рассмотрения дела коллегией АП. 

В соответствии со ст. 1 Закона об изобретениях изобретение — это результат интеллектуальной деятельности человека в любой отрасли технологии.

Большой энциклопедический словарь дает такое толкование слову «технология»: «Технология — совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции. …Технологией называются также сами операции добычи, обработки, транспортировки, хранения, контроля, являющиеся частью общего производственного процесса» (Большой энциклопедический словарь. Под редакцией А.М. Прохорова. — М.: Большая Российская энциклопедия. Санкт-Петербург: Норинт. — 1999. — С. 1200).

Согласно ч. 9 ст. 16 Закона об изобретениях во время проведения формальной экспертизы определяется принадлежность объекта, который заявляется, к объектам технологии.

Объектом изобретения может быть продукт (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений и животных и др.); процесс (способ), а также новое применение ранее известного продукта или процесса (ч. 2 ст. 6 Закона об изобретениях). В частности, объектом изобретения есть процесс (способ), который характеризуется совокупностью признаков, которые указывают на наличие действий с материальными объектами, что, в свою очередь, приводит к изменению положения, свойств, формы, сырья, материала или обеспечивают достижение технического результата. 

В Правилах составления и подачи заявки говорится, что процесс как объект технологии — это действие или совокупность действий, которые выполняются над продуктами и другими материальными объектами с помощью хотя бы одного продукта, и направлены на достижение определенного технического результата. Таким процессом может быть изготовление, обработка, переработка продукта, диагностика, лечение, управление процессом, который является объектом технологии.

Кроме того, в п. 2.5 указанных Правил приводится перечень объектов, которые не признаются изобретениями «это собственно: открытия, научные теории и математические методы; методы интеллектуальной, хозяйственной, организационной и коммерческой деятельности (планирование, финансирование, поставки, учета, кредитования, прогнозирования, нормирования и др.); правила выполнения физических упражнений, проведения игр, конкурсов, аукционов; проекты и схемы планирования сооружений, домов, территорий; условные обозначения (дорожные знаки, маршруты, коды, шрифты и т.д.), расписание, инструкции; компьютерные программы; форма представления информации (например, в виде таблиц, диаграмм, графика, с помощью акустических сигналов, произношения слов, визуальных демонстраций, книг, аудио- и видеодисков)».

Следует обратить внимание на слово «собственно». То есть, исключается возможность отнесения названных объектов к изобретениям только в случае, если эти объекты заявляются как таковые.

Закон Украины «О национальной программе информатизации» определяет информационную технологию как целенаправленную организованную совокупность информационных процессов с использованием средств вычислительной техники, чем обеспечивается высокая скорость обработки данных, быстрый поиск информации, распределение данных, допуск к источникам информации независимо от места их нахождения. Таким образом, в толковании Закона «О национальной программе информатизации» термин «информационная технология» употребляется в связи с использованием средств вычислительной техники для обработки информации.

В возражении и на заседании апеллянт выделял тезис о том, что «его изобретение по своей сути есть информационной технологией, то есть, с точки зрения Закона об изобретениях, является способом».

Однако ни в описании, ни в формуле заявленного изобретения не прослеживаются действий над материальным объектом. Для характеристики изобретения не использованы такие признаки объекта изобретения, как наличие или совокупность действий, порядок их выполнения во времени, условия для их выполнения.

По мнению апеллянта, открытие счетов и пользование ими — это действие, которое характеризует процесс (способ) как объект технологии.

Коллегия АП, проанализировав нормативно-правовые акты пришла к выводу, что заявленный объект «Спосіб обчислення доданої вартості, створеної суб’єктами підприємницької діяльності, автоматизованого нарахування і стягування ПДВ з платників податку» не является изобретением в понимании Закона об изобретениях, поскольку информационная технология — это метод обработки информации. В удовлетворении возражения апеллянту было отказано.

Пример 2.

Об отказе в выдаче патента на изобретение «Газовий регенеративний пальник».

Пример 3.

Об отказе в выдаче патента на изобретение «Машина прямого перетворення тепла на корисну роботу за особливим термодинамічним циклом з активним використанням кінетичної енергії робочого тіла».
Некоторые вопросы

административного судопроизводства в Украине, связанные с интеллектуальной собственностью

	
	Галак Н.М., 

главный специалист отдела организации судебной защиты прав ГП «Украинский институт промышленной собственности»,

г. Киев


Конституция Украины гарантирует своим гражданам свободу литературного, художественного, научного и технического творчества, защиту интеллектуальной собственности, их авторских прав, моральных и материальных интересов, которые возникают в связи с разными видами интеллектуальной деятельности (ст. 54 Конституции Украины).

Статья 55 Конституции Украины устанавливает, что права и свободы человека и гражданина защищаются судом. Каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездействий органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц.

Защита прав на объекты права интеллектуальной собственности в Украине осуществляется административным, административно-судебным, судебным и другими способами. Наиболее распространенным и эффективным способом защиты прав на объекты права интеллектуальной собственности является судебный.

Административный способ защиты прав на объекты права интеллектуальной собственности имеет место при возникновении спора о квалификации заявленного технического решения объектом промышленной собственности, то есть, речь идет о признании недействительным решения субъекта властных полномочий - органа государственной власти и его должностных лиц.

Спор о признании недействительным решения субъекта властных полномочий отнесен к компетенции административных судов, но в связи с отсутствием этих судов в Украине иски о признании недействительными решений субъекта властных полномочий рассматривают хозяйственные либо общие суды, в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства Украины (далее — КАС Украины).

В административных судах могут быть обжалованы любые решения, действия или бездействия субъекта властных полномочий, если Конституцией или законами не установлен иной порядок судебного производства (ч. 2 ст. 2 КАС Украины).

Административный иск — это обращение в административный суд с требованием о защите прав, свобод и интересов истца (лица, в защиту прав и интересов которого подан административный иск в административный суд) против действий (бездействия) ответчика (субъекта властных полномочий).

Хочу сделать акцент, что право на обращение в суд имеет лицо, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены, то есть истец должен доказать наличие у него прав либо охраняемых законом интересов, которые нарушены.

Приведу пример из нашей практики, когда истец, обратившись в суд с административным иском, не смог доказать в суде наличие у него прав либо охраняемых законом интересов в Украине, которые нарушены.

В Хозяйственный суд г. Киева обратилось иностранное предприятие (дальше — Истец) с иском к Государственному департаменту интеллектуальной собственности (дальше — Госдепартамент) о признании патента Украины на изобретение недействительным, как не отвечающее условиям патентоспособности, которые указаны в ст. 7 Закона Украины „Об охране прав на изобретения и полезные модели” (далее — Закон).

Истец требовал от Хозяйственного суда г. Киева признать недействительным патент Украины на изобретение, но не указал, какие именно его права и охраняемые законом интересы, связанные с действием этого патента, он имеет в Украине, каким образом и кем нарушены права Истца.

В своем отзыве Госдепартамент обратил внимание суда на то, что в соответствии со ст.1 Хозяйственного процессуального кодекса Украины (дальше — ХПК Украины) юридические лица (в том числе иностранцы) и граждане имеют право обращаться в хозяйственный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов.

Действие в Украине патента на изобретение не нарушает каким-либо способом права и охраняемые законом интересы Истца — иностранного предприятия.

Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований (ст. 33 ХПК Украины).

Однако в исковом заявлении не приведены какие-либо фактические данные о нарушении прав и охраняемых законом интересов Истца, на основании которых Хозяйственный суд г. Киева мог бы установить наличие обстоятельств, которыми обосновываются его требования, как это предусмотрено ст. 32 ХПК Украины.

Это дало Госдепартаменту основания утверждать, что Истец не имеет в Украине прав и охраняемых законом интересов, которые были нарушены действием патента на изобретение, поэтому его требование к Хозяйственному суду г. Киева о признании недействительным патента на изобретение является неправомерным.

Руководствуясь статьями 21-22 ХПК Украины Госдепартамент просил суд отказать истцу в удовлетворении исковых требований полностью. Сегодня еще не принято решение по иску, но шансов у истца на решение спора в его пользу по этому основанию нет.

Административно-судебный (смешанный) способ защиты прав на объекты права интеллектуальной собственности более сложен, но он характеризуется быстротой рассмотрения. Этот способ состоит в том, что физическое или юридическое лицо может защищать свои права и законные интересы в такой последовательности: вначале в административной инстанции, каковой является Апелляционная палата Госдепартамента. В случае несогласия с решением, принятым Апелляционной палатой, обжалование этого решения Апелляционной палаты подается в суд.

В ст. 24 Закона предусмотрено, что Заявитель может оспорить решение Учреждения по заявке в судебном порядке, а также в Апелляционную палату на протяжении двух месяцев от даты получения решения Учреждения или копий материалов, затребованных в соответствии с ч. 3 ст. 16 Закона.

Такая редакция ст. 24 Закона больше похожа на альтернативный способ защиты прав, чем на административно-судебный, поскольку предоставляет Заявителю право выбора способа обжалования решения по заявке.

И все же, если Заявитель оспорит решение Учреждения по заявке в Апелляционную палату, а потом, в случае несогласия с решением Апелляционной палаты, обратится в суд, то это будет административно – судебный способ защиты прав.

Административно-судебный (смешанный) способ защиты прав имеет место только при соблюдении указанной выше последовательности.

Если же не придерживаться этой последовательности, то способ защиты прав будет либо административнымс либо только судебным.

Норма, приведенная в ч. 9 ст.24 Закона устанавливает 2-х месячный срок для обжалования решения Апелляционной палаты в судебном порядке. В случае пропуска этого срока Заявитель теряет право на обращение в суд для обжалования решения Апелляционной палаты и вообще право на защиту своих прав в судебном порядке.

Хочу обратить внимание на особенности указанных выше условий, при которых возникает административный или административно-судебный (смешанный) способ защиты прав на объекты права интеллектуальной собственности, и на сроки, в течение которых можно обращаться к этим способам защиты прав.

Если в соответствии со ст. 24 Закона Заявитель может оспорить решение Учреждения по заявке в Апелляционную палату на протяжении двух месяцев от даты получения решения Учреждения или копий затребованных материалов и на протяжении двух месяцев оспорить в судебном порядке вступившее в силу решение Апелляционной палаты, то в соответствии со ст. 99 КАС Украины Заявитель может обращаться в административный суд за защитой своих прав и интересов в течение одного года.

Нормы ст. 24 Закона предусматривают более сокращенные сроки рассмотрения споров, чем ст. 99 КАС Украины.

Таким образом, необходимо умело выбирать способ защиты прав на объекты права интеллектуальной собственности и эффективно пользоваться возможностями, которое предоставляет законодательство Украины в зависимости от обстоятельств, при которых возникла необходимость защиты прав.

Показатели работы Государственного предприятия 
«Украинский институт промышленной собственности»

	
	Красовская А.Г.,

директор ГП «Украинский институт промышленной степени»,

г. Киев


Анализ результатов работы в 2005 году и в первом квартале 2006 свидетельствует о продолжающемся росте активности в отношении подачи заявок практически на все объекты промышленной собственности. Главная роль в повышении количества заявок принадлежит правовому, экономическому и информационному факторам. Сегодня можно говорить о том, что отечественное законодательство в сфере охраны интеллектуальной собственности в целом удовлетворяет международные нормы и предоставляет заявителям широкие возможности относительно приобретения прав на объекты интеллектуальной собственности. В результате влияния вышеупомянутых факторов наблюдается рост общего  количества заявок на изобретения и полезные модели в 2005 году на 17%. Количество заявок на знаки для товаров и услуг по национальной процедуре возросло на 17%, по Мадридскому соглашению – на 27%. 

Следует отметить, что за годы независимости, в Украине созданы благоприятные условия для развития изобретательства, начиная с законодательной базы и заканчивая информационной поддержкой заявителей. Отдельно следует остановиться на информационном факторе. Сегодня потребители информации имеют возможность пользоваться официальным веб-сайтом Укрпатента (www.ukrpatent.org), которой ежедневно посещают, в среднем, 250 человек. Этот информационный ресурс предоставляет заявителям и патентным поверенным возможность воспользоваться интересной и полезной информацией, касающейся вопросов приобретения прав на объекты промышленной  собственности. В частности, на сайте размещено несколько информационно-справочных систем (ИСС), благодаря которым заявитель может получить информацию о состоянии делопроизводства по заявке на тот или иной объект, размещены ИСС нескольких международных классификаций. Следует отметить, что доступ к этим ИСС – бесплатный. Важным шагом навстречу заявителям и патентным поверенным является создание интерактивных специализированных баз данных (СБД) таких, как «Изобретения в Украине», «Зарегистрированные в Украине знаки для товаров и услуг», «Промышленные образцы, зарегистрированные в Украине», СБД «Электронная версия официального бюллетеня «Промышленная собственность» и др. Параллельно с изданием на бумажном носителе осуществляется ежемесячный выпуск патентно-информационных продуктов на оптических носителях информации CD-ROM, а именно: национальный CD-ROM «Изобретения Украины»; CD-ROM «Зарегистрированные в Украине знаки для товаров и услуг» и CD-ROM «Промышленная собственность».

Изобретения и полезные модели

Общее количество заявок на изобретения в 2005 году практически осталось на уровне 2004 года. В первом квартале текущего года общее количество заявок на изобретения увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%. Количество заявок, поданных национальными заявителями, выросло на 3%, количество заявок, поданных иностранными заявителями по процедуре РСТ – на 23%. Доля заявок  от иностранных заявителей в общем количестве заявок на изобретения составляет 38% (35% в первом квартале 2005 года). Присутствие иностранного заявителя создает технологическую конкуренцию, вынуждая отечественных изобретателей более внимательно относиться к собственным разработкам и повышать уровень их конкурентоспособности.

В 2005 году сохранялась тенденция роста количества заявок на полезные модели, что объясняется принятием соответствующих изменений и дополнений к действующему законодательству, согласно которым  расширен перечень объектов, охраняемых как полезные модели. В результате количество заявок от национальных заявителей выросло на 39%, от иностранных – на 36%. Доля иностранных заявок составляет 1,8%  от общего количества заявок на полезные модели.

В первом квартале текущего года сохранилась тенденция роста. Количество заявок от национальных заявителей выросло на 27%, от иностранных в 2,3 раза. Доля иностранных заявок составляет 2,3%  от общего количества заявок на полезные модели.

Промышленные образцы

В 2005 году количество заявок на промышленные образцы выросло на 8%, по сравнению с 2004 годом. Доля заявок от  иностранных заявителей увеличилась на 38%: она составила 13%  от общего количества заявок на промышленные образцы. Такой существенный рост количества заявок иностранных инвесторов может свидетельствовать о повышении интереса западного капитала к отечественной экономике и постепенном осознании национальными заявителями важности защиты результатов творческой деятельности в отрасли художественного конструирования (дизайна товаров). 

В первом квартале 2006 года тенденция увеличения сохраняется: количество заявок на промышленные образцы  выросло на 19%, по сравнению с первым кварталом 2005 года. Количество заявок от иностранных заявителей выросло  в 2,3 раза, их доля составляет 18% от общего числа заявок на промышленные образцы.
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Знаки для товаров и услуг

В 2005 году активность национальных заявителей выросла на 14%, по сравнению с 2004 годом. Число заявок от иностранных заявителей по национальной процедуре выросло на 31%, а их доля в общем количестве заявок на знаки для товаров и услуг составляет 19% (17% в 2004 году). Количество заявок, поданных по Мадридскому соглашению за 2005 год выросло на 27%. Такие цифры свидетельствуют о постепенном развитии цивилизованных рыночных отношений в Украине. Роль товарного знака, как инструмента конкурентной борьбы растет. Существенный рост количества заявок, поданных иностранными  заявителями, может свидетельствовать о повышении открытости национальной экономики и роста интереса к ней со стороны иностранного капитала.

В первом квартале 2006 года наблюдаем значительное повышение активности  национальных заявителей – количество заявок выросло на 35%, по сравнению с прошлым годом. Доля заявок от иностранных заявителей по национальной процедуре возросла на 23%, и составила в общем количестве заявок на знаки для товаров и услуг 16,6 % (18,3% в первом квартале 2005 года). Число заявок, поданных по Мадридскому соглашению в первом квартале 2006 года, выросло на 17%.

Приведенные цифры свидетельствуют о повышении активности, как юридических, так и физических лиц в сфере охраны интеллектуальной собственности. Следовательно, правовые и экономические реформы постепенно начинают приносить свои позитивные результаты. На этом этапе задачей государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности является сохранение достигнутых результатов и последующее развитие данной сферы.
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1. Объекты исследования и их проявление в экономической среде

1.1. Инновационная основа экономики

Устойчивый социально-экономический рост в Украине может быть достигнут только на инновационной основе при активном использовании современных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Именно в этом случае реализуются продукты интеллектуальной собственности, трансформация которых находит свое отражение в обновлении и улучшении качества продукции, энергосбережении и снижении материалоемкости, повышении эффективности производства и конкурентоспособности на национальном и мировом рынках продукции и технологий. По приблизительным расчетам Е. Денисона [1] количественное влияние различных причин на экономический рост рыночной экономики проявляется: в увеличении трудозатрат (32%); повышении продуктивности труда (68%), в том числе: инноваций (28%), капитала (19%), образования (14%), экономии, обусловленной масштабом производства (9%), эффективности использования ресурсов (17%).

Характерной особенностью инновационного производственного фактора является то, что он сам по себе, будучи высокоэффективным, проникает в традиционные факторы производства, преобразуя их, существенно повышая эффективность их функционирования.

1.2. Новый тип развития хозяйственной системы

По мнению Н. Гончаровой [2], сегодня главными факторами развития какой-либо хозяйственной системы являются инновационные, в числе которых — системная техника нового типа, новые технологии, новая организация труда и производства, новая мотивационная система, предпринимательство, то есть инновационные компоненты, которые в комплексе могут преобразовать производственную сферу, обновить производственный аппарат, подготавливая и направляя людей к эффективному его использованию. В этих условиях достигается качественно новый тип развития хозяйственной системы, которая характеризуется:

— новаторскими целями, инновационными результатами производственной деятельности (товары, услуги, эффективность, конкурентоспособность и т.д.) в тактическом и стратегическом плане;

— инновационными средствами достижения целей (факторами-инновациями, такими как новейшая техника и технологии, новая организация и мотивация труда и производства);

— возможностями обновления инновационной направленности на сбалансированной основе, чтобы хозяйственная система приобрела все организационно-управленческие (в том числе инновационного менеджмента) ресурсы и мотивационные требования для этого.

Такой тип развития хозяйственных систем Н. Гончарова называет инновационным. Инновационный тип развития — преимущественно интенсивный, но эта интенсивность особенная, комплексная, максимально результативная в современных научно-технических условиях.

1.3. Технологическое предпринимательство

Опыт показывает, что жизнеспособность экономики предприятий определяется масштабами и качеством накопления инноваций, а именно: новых идей, технологий, продуктов, управленческих систем, которые являются результатом развития науки и инновационной деятельности. Причем, если идеи о новой продукции поступают с рынка сбыта или от рационализаторов, то это является частичным ее обновлением. Если же эти идеи поступают с рынка научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ под влиянием научно-технического прогресса, то при этом предлагается принципиально новый товар, новая технология и др. Организационно-материальная основа реализации связана с трансформацией интеллектуальной собственности, которая отражает признаки технологического предпринимательства, что является начальной стадией инновационного процесса. Инновационное обновление субъекта хозяйственной деятельности связано с механизмом внедрения целенаправленных инноваций, которые существенно влияют на обновление производства, то есть на переход от существующего состояния на качественно новый уровень. В зависимости от «расстояния» между предыдущим и новым уровнем, то есть от глубины и качества инновационных изменений, с позиции словацких исследователей [3], различают несколько ступеней обновления: простое обновление, изменение количества изменение структуры, изменение качества, новый вариант, новое поколение, новый вид, новый род.

1.4. Инновационное предпринимательство

Приведенный спектр нововведений реализуется через экономический механизм, составляющим которого является инновационное предпринимательство, направленное на получение прибыли (вознаграждения) в условиях коммерциализации объектов права интеллектуальной собственности. Именно в этой сложной экономической среде создаются, обновляются, реализуются объекты права интеллектуальной собственности, субъекты которого связывают свои надежды быть полезными обществу с реальным воплощением этих объектов в экономической среде, с получением экономической выгоды и с вознаграждением своего интеллектуального труда. В интересах инновационного предпринимательства призвано работать правовое поле: патентное право, авторское право, смежные права, правовая охрана секретов производства (ноу-хау, шоу-хау), лицензионное право, хозяйственное право и др.

1.5. Проблемы инновационной политики государства

Мотивационной основой и вектором воздействия в такой среде должна быть инновационная политика государства, которая представляет собой формы и методы государственного стимулирования научно-технической деятельности, инновационного предпринимательства с целью внедрения научных и инженерных разработок в конечный производственный результат. Этому должны способствовать инвестиционная стратегия и тактика государства, субъектов хозяйствования.

Инвестиционный климат необходимо создавать, прежде всего, на уровне государства. Мировой опыт показывает, что для стабильного роста экономики инвестиции должны быть на уровне 19-25% ВВП. Главным источником инвестиций пока остаются незначительные накапливаемые средства предприятий, за счет которых осуществлено 66% всех капиталовложений, а из государственного бюджета — только 6,4% общего объема инвестиций [4]. При этом проблемными остаются изменения в налоговой системе Украины, которая должна реализовывать финансовую регуляторную политику стимулирования инновационно-инвестиционной деятельности предприятий, предпринимателей-новаторов, которая призвана обеспечить финансовые накопления и, как следствие, развивать реинвестиционную деятельность, стимулирующе возобновляемую деятельность. 

2. Предпосылки к специальному экономическому исследованию

2.1. Недобросовестная конкуренция

В условиях развивающейся рыночной экономики с использованием инновационного предпринимательства одновременно присутствуют и негативные факторы, которые влияют на экономическое развитие.

Не вся конкуренция между субъектами хозяйствования может быть добросовестной, присутствует и такая, которая негативно влияет на экономику — недобросовестная конкуренция. Ее проявления требуют государственного вмешательства в конкурентную борьбу, стимулируют к разработке соответствующих правовых норм.

Понятие «недобросовестная конкуренция» возникло во Франции в середине ХІХ в., а впервые толкование было подано в ст. 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 1883 г., в которой указывается, что актом недобросовестной конкуренции является какой-либо акт конкуренции, который противоречит честным обычаям в промышленной и торговой деятельности. В этой связи рассмотрению накопленного мирового опыта регулирования недобросовестной конкуренции, в частности сравнительной рекламы, и по отдельным вопросам отечественного законодательства по указанной конкуренции уделяет внимание Я. Яворский [5]. В Законе Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» (1996 г.) недобросовестной конкуренцией являются какие-либо действия при конкуренции, которые противоречат правилам, торговым и другим честным обычаям в предпринимательской деятельности, а также: неправомерное использование деловой репутации предпринимателя; создание преград хозяйствующим объектам в процессе конкуренции и достижение неправомерных преимуществ в конкуренции; неправомерное собирание, разглашение и использование коммерческой тайны. На практике в сфере интеллектуальной собственности часто встречается недобросовестная конкуренция, которая не может быть приостановлена на основе действующего законодательства Украины.

2.2. Тенизация экономики

Более сложной как в экономическом, так и в правовом поле является проблема выведения экономики из тени и преодоление злоупотреблений (криминализации) в общественной жизни, которые сдерживают экономическое развитие государства.

В мировом масштабе теневая экономика составляет 5-12% ВВП, в Словацкой Республике, Польше, Чешской Республике, Эстонии и Узбекистане — 5-13%, Белоруссии — 19,3%, Казахстане — 34,3% и в России — 41,6% [6]. В Украине теневой сектор экономики расширяется. По официальным данным он увеличился с 39% ВВП в 1994 г. до 55% в 2005 г. [7]. По расчетам простейшим методом, который в науке получил название «Палермо» (сопоставление официальных денежных доходов с объемом розничной торговли товарами и услугами), уровень тенизации доходов в 2004 г. составил 81%. Объем теневого сектора экономики в нашей стране остается еще очень высоким: он превышает соответствующий уровень большинства стран ЕС и СНГ и критическую (пороговою) границу, которая, по западным оценкам, составляет 30-35% ВВП. Дальнейшее расширение тенизации экономики угрожает обществу перерождением рыночной системы в криминальную. Расширение масштабов теневой экономики неминуемо приводит к хозяйственному и технологическому регрессу страны. Украина занимает лишь 67-е место из 102 в экономическом развитии, 84-е место — по уровню перспективы на будущее и 46-е — по обеспечению населения. Она стала вдвое беднее по сравнению с 1990 г. В Украине на душу населения приходится прямых инвестиций $165, тогда как у наших соседей в России — $280, в Польше — $2100, в Чехии – $4200. Из Украины вывезено, по разным оценкам, от 20 до 50 млрд. дол. теневого капитала. Определенную нишу в этом процессе занимает тенизация экономики интеллектуальной собственности, одной их составляющих которой являются «псевдоинновации» при осуществлении корпоративных трансакций, при залоговых операциях, обменных операциях на подобные и неподобные нематериальные активы, при реструктуризации и приватизации государственной собственности.  

2.3. Контрафактная продукция

Определенный ущерб наносит предпринимателям использование контрафактной продукции, которая изготовлена или введена в хозяйственный оборот с нарушением прав юридических и физических лиц, защищенных законом. Чаще это происходит при использовании преимуществ известных на рынке товарных марок (брендов), которые обеспечивают успешное продвижение на рынок. К контрафактной продукции относится также продукция, выпускаемая без разрешения владельца, передавшего права по лицензионному соглашению (договору), другим производителем, не связанным обязательствами по лицензии, но по умолчанию контрагента, получившего лицензионные права на использование объектов права интеллектуальной собственности.

2.4. Пиратство в сфере авторского права и смежных прав

Определенный ущерб экономике наносит пиратство в сфере авторского права и смежных прав. Особенно оно развилось в индустрии звукозаписи и видеозаписи. А. Швец [8] выделяет три специфических категории пиратства:

1) копирование оригинальной записи для получения коммерческой выгоды;

2) подделанная копия, выполненная без разрешения собственника авторского и/или смежных прав, максимально приближенная по качеству и упаковке;

3) контрабанда как неразрешенных для выполнения записей выступлений соответствующих исполнителей с дальнейшим тиражированием и продажей без разрешения исполнителя (автора) и вывозом без разрешения на территорию другого государства продукции, разрешенной для распространения в других странах. 

На современном этапе развития индустрии звуко- и видеозаписи пиратство все больше распространяется на компакт-дисках, с низкой ценой, плохим качеством записи и наличием нескольких разных исполнителей, которые используют свои сверхпопулярные песни, объединенные в один сборник. Ежегодные убытки, которые приносит пиратство индустрии звукозаписи в мире, оцениваются в миллиарды американских долларов.

3. Информационно-документальное и правовое обеспечение

3.1. Охрана прав интеллектуальной собственности

Вопросы собственности и охрана прав интеллектуальной собственности являются острой проблемой в условиях нестабильного правового поля.

Создатель интеллектуальной собственности должен определенным образом узаконить свои права на интеллектуальный продукт, если его использование связано с инновационным предпринимательством (диплом на научное открытие; патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец; свидетельство на товарный знак, на интегральную микросхему и др.). Определенной процедурой является государственная регистрация для закрепления права на фирменное наименование, передачу права на использование объектов права интеллектуальной собственности.

В Украине пока отсутствует единая система законов, которая бы регулировала право интеллектуальной собственности и патентование в частности. Регламентирующие законы приняты в разное время и нередко противоречат друг другу.

3.2. Учетная политика предприятия и документальное оформление процедуры коммерциализации объектов права интеллектуальной собственности

Учетная политика предприятий есть совокупность принципов, методов и процедур, которые используются предприятием для составления и подачи финансовой отчетности или способы ведения бухгалтерского учета, принятые на предприятии с соблюдением национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета (П(С)БУ).

Пренебрежение либо формальное игнорированием учетной политики и несоблюдение П(С)БУ приводит к нарушениям бухгалтерской процедуры оформления операций с нематериальными активами. Это оказывает влияние на документальное оформление принятия на баланс объектов права интеллектуальной собственности и осуществление операций, связанных с их коммерциализацией.

Коммерциализация отражает интересы хозяйствующих субъектов в получении прибыли (вознаграждения) от сделки, связанной с использованием и реализацией объектов права интеллектуальной собственности. При этом следует учитывать процедуру оформления хозяйственных договоров купли-продажи, передачи прав на использование интеллектуальной собственности по лицензионным договорам.

Практика свидетельствует о частых нарушениях процедуры коммерциализации объектов права интеллектуальной собственности.
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Последние десятилетия развития мировой экономики характеризуются стремительным развитием промышленности, торговых отношений и экономического сотрудничества между государствами. В связи с этим значительно возросла роль как обозначений, так и промышленных образцов, которые не только указывают на производителя, но и отображают его репутацию. В большинстве случаев именно удачно придуманные логотип, изображение или внешний вид изделия становятся залогом успеха той или иной компании на рынке. Они выделяют тот или иной товар или услугу среди огромного количества подобных, а потребитель имеет возможность ориентироваться на рынке и выбирать производителя, которому он доверяет. С уверенностью можно сказать, что такие удачно созданные и продуманные объекты интеллектуальной собственности, как знак для товаров и услуг и промышленный образец, являются одними из условий продвижения товара или услуги на рынке.

Однако разработка и выведение на рынок нового знака или внешнего вида товара, проведение масштабной рекламной кампании и последующая популяризация товаров  на рынке требует значительных затрат ресурсов и времени. Кроме того, все это связано с определенным риском, так как сложно предугадать, как потребитель воспримет знак или дизайнерское решение, и приобретут ли они популярность среди потребителей. 

Поэтому все чаще имеют место случаи, когда недобросовестные производители, которые хотят «снять сливки», пытаются использовать обозначение и внешний вид изделия, которые путем длительного использования и широкомасштабной рекламы зарекомендовали своего производителя с наилучшей стороны. Подобные случаи можно наблюдать во многих странах с достаточно развитой экономикой, а проявления такого «пиратства» могут быть самыми различными. 

Практика применения законодательства Украины в сфере охраны интеллектуальной собственности, в частности, на такие объекты, как промышленный образец и знак для товаров и услуг, осветила проблемы, возникновение которых было тяжело спрогнозировать на этапе разработки законов. 

Законы Украины «Про охрану прав на промышленные образцы» (от 15.12.93 №3688-XII) и «Про охрану прав на знаки для товаров и услуг» (от 15.12.93 №3689-XII) дают четкое определение промышленного образца и знака для товаров и услуг, регулируют  отношения, возникающие в связи с обретением и осуществлением прав собственности на эти объекты, определяют их назначение и роль, которую они играют в гражданском обороте, а также устанавливают, каким образом определяется объем правовой охраны, предоставляемый этими объектами. Несмотря на это, достаточно часто возникают ситуации, которые можно рассматривать как нестандартные, избежать которых в рамках действующего законодательства достаточно тяжело. 

В частности, на практике довольно часто возникает вопрос: как квалифицировать ситуацию, когда промышленный образец как один из существенных признаков содержит в себе знак для товаров и услуг или элемент знака, который принадлежит другому лицу? 

Что же такое промышленный образец? 

Закон Украины «Про охрану прав на промышленные образцы» определяет промышленный образец как «результат творческой деятельности человека в области художественного конструирования».

В соответствии со ст. 1 Директивы ЕС 98/71 или ст. Регламента 6/2002, промышленный образец (‘industrial design’) означает внешний вид изделия в целом или его частей, который является результатом признаков, в частности, линий, контуров, цвета, формы, текстуры и/или материалов самого изделия и/или его обрамления. Под изделием понимается предмет промышленного или ручного производства, к которому среди прочего относятся детали, предназначенные для изготовления сложного изделия, упаковка, оформление, графические символы, типографские шрифты, но за исключением компьютерных программ.

П. 2 ст. 5 Закона Украины «Про охрану прав на промышленные образцы» определяет неисчерпаемый перечень объектов, которые могут быть признаны промышленными образцами.

Так, объектом промышленного образца может быть форма, рисунок или расцветка, либо их сочетание, которые определяют внешний вид промышленного изделия и предназначены для удовлетворения эстетических и эргономических потребностей.

Промышленные образцы могут быть объемными (модели), плоскостными (рисунки) или комбинированными. При этом плоскостные промышленные образцы являются композицией, в основе которой лежит линейно-графическое соотношение элементов, например, внешний вид (рисунок, расцветка, соотношение элементов) одеяла, ковра, ткани, рекламного щита, этикетки и т.п.

Условием предоставления правовой охраны промышленному образцу является новизна. В соответствии со ст. 6 Закона промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков не стала общедоступной в мире на дату подачи заявки в Ведомство, или, если заявлен приоритет, на дату ее приоритета. Кроме того, в процессе установления новизны промышленного образца берется во внимание содержание всех прежде полученных Ведомством заявок, за исключением тех, что на указанную дату считаются отозванными, или по ним Ведомство приняло решение об отказе в выдаче патента и исчерпана возможность обжалования таких решений.

Объем предоставляемой правовой охраны определяется совокупностью существенных признаков промышленного образца, представленных на изображении(ях) изделия (его макета, рисунка). Признак промышленного образца является существенным, если он влияет на формирование внешнего вида изделия, которому присущ такой признак (п. 8.1.4.1 Правил составления и подачи заявки на промышленный образец).

Итак, суть промышленного образца можно определить таким образом: он являет собой ту или иную совокупность признаков, которые определяют внешний вид изделия или части какого-либо сложного изделия. Промышленный образец - это не изделие как материальный объект. Это объект  нематериальный. Изделие может иметь внешний вид, который формируется совокупностью признаков, заявленных как промышленный образец. Тогда считается, что изделие, которое является материальным объектом, изготовлено с применением промышленного образца.

Патент на промышленный образец предоставляет его владельцу исключительное право использовать промышленный образец на свое усмотрение, если такое использование не нарушает прав других владельцев патентов, и запрещать использование промышленного образца третьими лицам без его разрешения. При этом использованием промышленного образца признается изготовление, предложение к продаже, введение в хозяйственный оборот или хранение в указанных целях изделия, изготовленного с использованием промышленного образца. Изделие признается изготовленным с использованием промышленного образца, если при этом использованы все существенные признаки промышленного образца (пункт 2 статья 20 Закона).

Другими словами, владелец патента на промышленный образец имеет право на изготовление изделия, в котором воплощен результат творческой деятельности человека в области художественного конструирования. 

Так, например, патенты на промышленные образцы «Эмблема «ADІDAS», «Эмблема «NІKE», «Этикетка для вина «Медвежья кровь», «Этикетка для вина «Кадарка», «Упаковка для сигарет «Полет», «Упаковка для сигарет «Прима», «Упаковка для сигарет «Ватра» (объемные промышленные образцы, которые содержат рисунок, раскраску и соотношение элементов в виде слов), «Рекламная брошюра «Клуб бухгалтеров» и т.д., предоставляют право владельцу патента производить такие эмблемы, этикетки, упаковки для сигарет и т.п. Но при этом патент на промышленный образец не предоставляет его владельцу права маркировать товар этими эмблемами, этикетками или реализовать наполненные сигаретами упаковки для сигарет, алкогольные напитки, спортивную одежду. Владелец патента может запрещать любому лицу производить изделия, содержащие промышленный образец, но он не имеет права возражать против маркирования и реализации соответствующих товаров или против предоставления услуг по использованию знаков для товаров и услуг, зарегистрированных в Украине в соответствии с действующим законодательством, или обозначений, которые используются субъектами предпринимательской деятельности для индивидуализации своей деятельности и права на которые возникли на дату подачи заявки на промышленный образец или, если заявлен приоритет, - к дате ее приоритета. С этой целью используется другой объект промышленной собственности - знак для товаров и услуг.

Знак для товаров и услуг

Статья 1 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» определяет знак для товаров и услуг как обозначение, благодаря которому товары и услуги одних лиц отличаются от товаров и услуг других лиц». 

Объектом знака может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений. Такими обозначениями могут быть, в частности, слова, в том числе собственные имена, буквы, цифры, изобразительные элементы, цвета и комбинации цветов, а также любая комбинация таких обозначений. 

С точки зрения потребителя некоторые виды знаков имеют общую черту с промышленными образцами. Так, например, комбинированные и трехмерные знаки и промышленные образцы воспринимаются как признаки внешнего вида изделий или как определенная совокупность таких признаков.

Товарные знаки и промышленные образцы являются объектами промышленной собственности. Исключительные права на такие объекты возникают только после их регистрации уполномоченным органом государства в соответствии с действующим законодательством. 

Из приведенных выше перечней объектов становится очевидным, что значительное количество этих объектов может получить как статус зарегистрированного товарного знака, так и статус запатентованного промышленного образца. Закономерно, что в таком случае следует ожидать коллизий, неоднозначности определений и их трактований и, как результат - конфликта.
Другими словами, конфликтность уже заложена в перечне объектов, которые могут быть признаны знаками для товаров и услуг, и промышленными образцами, которые приводятся в соответствующих законах. 

В условиях реальной рыночной среды в Украине с учетом уровня осознанности интеллектуальной собственности как СОБСТВЕННОСТИ, отсутствия  опыта  и традиций относительно таких объектов, количество потенциально конфликтных ситуаций и фактически конфликтов в отношении прав на промышленные образцы и торговые марки является очень большим. Об этом свидетельствует значительное количество судебных споров и не меньшее количество споров, которые удается урегулировать в досудебном порядке в процессе переговоров.

Чаще всего такие конфликты возникают в связи с использованием упаковок товаров и этикеток. Опыт рассмотрения таких конфликтов свидетельствует о том, что они являются результатом определенных ошибочных решений, принятых как на этапе разработки и внедрения объектов, так и на этапе судебного процесса.

Перечень объектов, которые могут охраняться как знаки для товаров и услуг и промышленные образцы

1.
Трехмерные промышленные образцы: емкости (бутылки, флаконы, банки, канистры, контейнеры, коробки и т.п.); изделие в целом или его часть (форма автомобиля или форма руля, фары, и т.п.).

2.
Двумерные промышленные образцы: изображение декоративных обоев, тканей; ярлыки, эмблемы, этикетки, обертки; марки, календари, конверты, открытки.

3.
Комбинированные промышленные образцы: информационное табло; циферблат часов; комплекты, наборы изделий, интерьер и т.п.

Возникновение коллизий и пути их решения

(будет рассмотрено несколько примеров с выявлением ошибок, допущенных на этапе получения охраны и их последствий)

Этап разработки и использования обозначений и внешнего вида товара или его упаковки.

Проблему оптимальной защиты следует решать комплексно, учитывая слабые и сильные стороны охраны любого из видов объектов как торговой марки, так и промышленного образца. В частности, можно выделить такие этапы: 

1.
Выделение наиболее значущих (доминирующих) элементов внешнего вида объекта, как словесных, так и других;

2.
Предварительный анализ на возможные нарушения прав третьих лиц (довольно часто такой анализ называют «проверкой на патентную чистоту». Такое формулирование недостаточно корректно, однако отвечает сути процесса);

3.
Определение элементов, которые могут охраняться как торговые марки.

4.
Определение совокупности именно СУЩЕСТВЕННЫХ признаков, которые определяют внешний вид изделия для подготовки заявки на получение патента на промышленный образец.

5.
Осуществление соответствующих формальных процедур и получение охранных документов.

6.
Систематическое поддержание действия патентов, мониторинг рынка для предупреждения попыток нарушения прав на начальном этапе.

Этап использования торговой марки или промышленного образца.

1.
На рынке появляется продукт, содержащий Вашу торговую марку, или же обозначение, которое, по вашему мнению, схоже с Вашей торговой маркой до степени смешения или с запатентованным Вами промышленным образцом. 

1.1
Вы обращаетесь с требованием прекратить такое нарушение прав владельца торговой марки, а в ответ Вам сообщают, что:

-
«Мы являемся владельцами патента на промышленный образец, а значит, ничьих прав не нарушаем»

-
«Мы являемся владельцами торговой марки, а значит, ничьих прав не нарушаем».

2.
Вы получаете от конкурента письмо с требованием прекратить использование определенного обозначения в отношении товара или товара того или иного внешнего вида, которое обосновывается наличием у него свидетельства на торговую марку или патента на промышленный образец.

Необходимо обратить внимание на то, что:

1. Закон прямо запрещает регистрировать как знаки для товаров и услуг обозначения, которые воссоздают запатентованные промышленные образцы; 

2. Экспертиза заявок на выдачу патентов на промышленные образцы не предусматривает проверку заявленных  промышленных образцов на предмет использования в них торговых марок, зарегистрированных на другое лицо. 

Итак, довольно часто случается, что один и один и тот же объект может иметь два охранительных документа: патент на промышленный образец, выданный на одно лицо, и свидетельство о регистрации знака для товаров и услуг, выданное на другое лицо. 

В такой ситуации рекомендуется принять следующие меры:

1.
Определить объем Ваших прав в отношении объекта, который оказался предметом спора.

2.
Пользуясь всеми доступными источниками информации, определить объем прав лица, которое предъявляет Вам претензии.

3.
Учитывая определенные объемы прав и прочие факторы (такие, как возможные затраты на ведение спора,  возможные объемы убытков и т.п.), разработать план действий по защите своих интересов.

Способы защиты прав
Очевидно, определенную часть потенциальных конфликтов можно бы было предотвратить на этапе экспертизы.

Рассматриваемой проблеме посвящен только один пункт правил.

При разработке новых редакций правил проведения экспертизы как товарных знаков, так и промышленных образцов, очевидно, следует уделить проблеме «пересечения прав на знаки и промышленные образцы» больше внимания.

Универсальный метод – судебное разбирательство. Однако, как правило, это достаточно дорогостоящий и часто длительный метод разрешения споров.

Очень часто решающим является именно фактор времени – пока идет судебное расследование – «пираты» получают прибыли.

Достаточно часто одна из сторон входит в конфликт из-за неправильного определения фактического объема своих прав. 

В таких случаях эффективным методом может стать решение конфликта с участием «арбитров» или как их чаще называют «медиаторов».

Опыт таких решений уже есть, хотя он не всегда соответствующим образом оформляется.

Перспектива такого способа разрешения конфликтов и, соответственно, защиты прав в Украине достаточно значительна.

Достаточно эффективным является привлечение правоохранительных органов, особенно в тех случаях, когда нарушителями являются «представители теневой экономики». Кроме того, как правило, в таких случаях расследование нарушений прав интеллектуальной собственности приводит к выявлению ряда экономических правонарушений другого рода. 

Правовые основания возможного возникновения параллельной охраны «смежных» объектов —  знаков для товаров и услуг и промышленных образцов

	
	Торговые марки
	Промышленные образцы

	Определение
	ст. 492 ЦК: «Торговой маркой может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений, пригодные для выделения товаров (услуг), которые производятся (предоставляются) одним лицом, от товаров (услуг), которые производятся (предоставляются) другими лицами»
	«Промышленный образец — результат творческой деятельности человека в области художественного конструирования» (ст.1 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы»)

	Объект
	«Объектом знака может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений. Такими обозначениями могут быть, в частности, слова, в том числе собственные имена, буквы, цифры, изобразительные элементы, цвета и комбинации цветов, а также любая комбинация таких обозначений» (п. 2 ст. 5 Закона)
	«Объектом промышленного образца может быть форма, рисунок или расцветка, или их сочетание, которые определяют внешний вид промышленного изделия и предназначены для удовлетворения эстетических и эргономических потребностей» (п. 2 ст. 5 Закона).

	Критерии охраноспособности.

Исключения из охраны
	Правовая охрана предоставляется знаку, который не противоречит публичному порядку, принципам гуманности и морал,и и на который не распространяются основания для отказа в предоставлении правовой охраны, установленные этим Законом (п. 1 ст. 5).

В соответствии со ст. 6 Закона не могут получить правовую охрану обозначения, которые изображают или имитируют: 

1. государственные гербы, флаги и прочие государственные символы (эмблемы); официальные названия государств; эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати; награды и прочие отличия. Такие обозначения могут быть частью знака как элементы, которые не охраняются, при наличии согласия соответствующего компетентного органа или их владельцев.. Компетентным органом в отношении названия государства является коллегиальный орган, образованный Учреждением.

2. В соответствии с этим Законом не могут получить правовую охрану также обозначения, которые: не имеют различительной способности и не приобрели таковую вследствие их использования; состоят лишь из обозначений, которые являются общеупотребительными как обозначение товаров и услуг определенного вида; состоят лишь из обозначений или данных, являющиеся описательными при использовании в отношении указанных в заявке товаров и услуг или в связи с ними, в частности, указывают на вид, качество, состав, количество, свойства, предназначение, ценность товаров и услуг, место и время изготовления или сбыта товаров или предоставления услуг; 

являются обманчивыми или такими, которые могут ввести в заблуждение относительно товара, услуги или лица, которое вырабатывает товар или предоставляет услугу: состоят лишь из обозначений, являющихся общеупотребительными символами и терминами; 

отображают лишь форму, которая обусловлена естественным состоянием товара или необходимостью получения технического результата, или которая придает  товару существенную ценность. 

Обозначения, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом,  шестом и седьмом этого пункта, могут быть частью знака как элементы, которые не охраняются, если они не являются доминирующими в изображении знака. 

3. Не могут быть зарегистрированы как знаки обозначения, которые являются идентичными или схожими настолько, что их можно спутать со: знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Украине на имя другого лица в отношении таких же или смежных с ними товаров и услуг; знаками других лиц, если эти знаки охраняются без регистрации на основании международных договоров, участником которых является Украина, в частности, знаками, признанными хорошо известными в соответствии со статьей 6 bіs Парижской конвенции об охране промышленной собственности; 

фирменными наименованиями, известными в Украине и принадлежащими другим лицам, которые получили право на них на дату подачи в Учреждение заявки в отношении таких же или смежных с ними товаров и услуг; 

квалифицированными указаниями происхождения товаров (в том числе спиртов и алкогольных напитков), которые охраняются в соответствии с Законом Украины "Об охране прав на указания происхождения товаров". Такие обозначения могут быть лишь элементами, которые не охраняются, знаков лиц, которые имеют право пользоваться указанными указаниями; 

знаками соответствия (сертификационными знаками), зарегистрированными в установленном порядке.  

4. Не регистрируются как знаки обозначения, которые воссоздают: промышленные образцы, права на которые принадлежат в Украине другим лицам; названия известных в Украине произведений науки, литературы и искусства или цитаты и персонажи из них, произведения искусства и их фрагменты без согласия собственников авторского права или их правопреемников; 

фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных в Украине лиц без их согласия.

Патентное Ведомство в процессе экспертизы проводит проверку на соответствие заявленного обозначения указанным выше требованиям, чем фактически существенно уменьшает вероятность возникновения конфликтов.
	Правовая охрана предоставляется промышленному образцу, который не противоречит публичному порядку, принципам гуманности и морали, и отвечает условиям патентоспособности. 

Промышленный образец отвечает условиям (п. 1 ст. 5) патентоспособности, если он является новым. (п. 1 ст. 6) Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков не стала общедоступной в мире на дату подачи заявки в Учреждение или, если заявлен приоритет, на дату ее приоритета. Кроме того, в процессе установления новизны промышленного образца принимается во внимание содержание всех прежде принятых  Учреждением заявок, за исключением тех, которые на указанную дату считаются отозванными, отозваны или по отношению к  ним Учреждением принято решение об отказе в выдачи патента и исчерпаны возможности обжалования такого решения. (п. 2 ст. 6).

В соответствии со ст. 6 Закона не могут получить охрану:

объекты архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленные, гидротехнические и прочие стационарные сооружения; печатная продукция как таковая; 

объекты нестойкой формы из редких, газообразных, сыпучих или подобных веществ и т.п. (п. 3 ст. 5 Закона). 

В процессе экспертизы проверка ведомством на соответствие критерия мировой новизны не осуществляется. Это значительно увеличивает вероятность возникновения конфликтов, в особенности в случае «недобросовестных намерений или действий».

	Заявка
	Касается одного знака, составляется на украинском языке и должна содержать: 

— заявление о регистрации знака; 

— изображение обозначения, которое заявляется; 

— перечень товаров и услуг, для которых заявитель просит зарегистрировать знак, сгруппированных по Международной классификации товаров и услуг.
	Касается одного промышленного образца и может содержать его варианты (требование единства). Составляется на украинском языке и должна содержать: 

— заявление о выдаче патента; 

— комплект изображений изделия (собственно изделия в виде его макета или рисунка), которые дают полное представление о его внешнем виде; 

— описание промышленного образца; 

— чертежи, схемы, карты (если необходимо).

	Приоритет
	Заявитель имеет право на приоритет 

1. Первой заявки на такой же знак в течение шести месяцев с даты подачи первой заявки в Учреждение или в соответствующий орган государства-участницы Парижской конвенции об охране промышленной собственности, если на первую заявку не заявлен приоритет (п. 1 ст. 9 Закона)

2. Приоритет знака, помещенного на экспонате, представленном на официальных или официально признанных международных выставках, проведенных на территории государства-участницы Парижской конвенции об охране промышленной собственности, может быть установлен по дате открытия выставки, если заявка поступила в Учреждение на протяжении шести месяцев с указанной даты (п. 2 ст. 6 Закона). 
	1. Заявитель имеет право на приоритет первой заявки на такой же промышленный образец в течение шести месяцев с даты подачи первой заявки в Учреждение или в соответствующий орган государства-участницы Парижской конвенции об охране промышленной собственности, если на первую заявку не заявлен приоритет.

	Экспертиза
	2 стадии: формальная и квалификационная 

На стадии формальной: устанавливается дата подачи  заявки; заявка проверяется на соответствие формальным требованиям Закона; документ об уплате сбора за представление заявки проверяется на соответствие установленным требованиям.

В процессе квалификационной экспертизы, используя неограниченное количество информационных источников (базу данных зарегистрированных и представленных на регистрацию товарных знаков, энциклопедии, словари, Интернет- ресурсы и т.д.), эксперт проверяет, не является ли обозначение таким, которое не может получить правовую охрану (см. строку табл. «Исключение из правовой охраны»).

Основанием для отказа в регистрации являются идентичность и схожесть до степени смешения с торговыми марками и другими объектами интеллектуальной собственности, которые имеют более ранний приоритет и принадлежат другим лицам.

Условно этот критерий можно назвать «новизной знака в пределах Украины»
	Формальная. Устанавливается дата подачи заявки; 

определяется,  является ли объект, который заявляется, пром. образцом; заявка проверяется на соответствие формальным требованиям Закона и правилам, установленным на его основе Учреждением; документ об уплате сбора за подачу заявки проверяется на соответствие установленным требованиям.

	Объем правовой охраны
	Объем предоставляемой правовой охраны определяется изображением знака и перечнем товаров и услуг, внесенных в Реестр, и удостоверяется свидетельством о регистрации с приведенной в нем копией внесенного в Реестр изображения знака и перечнем товаров и услуг.
	Объем предоставляемой правовой охраны определяется совокупностью существенных признаков промышленного образца, представленных на изображении (изображениях) изделия, внесенного в Реестр, и удостоверяется патентом с приведенной в нем копией внесенного в Реестр изображения изделия. Толкование признаков промышленного образца должно осуществляться в пределах его описания.

	Охранный документ 
	Свидетельство. Срок действия свидетельства составляет 10 лет с даты подачи заявки в Учреждение и может быть продлен Учреждением по ходатайству владельца свидетельства каждый раз на 10 лет при условии уплаты соответствующего сбора.
	Патент. Срок - 10 лет с правом продления срока еще на 5 лет при условии уплаты годового сбора за каждый год действия патента, начиная с даты подачи заявки.

	Права владельца свидетельства
	В соответствии со ст.  16 Закона:

<...> 

2. Свидетельство предоставляет его владельцу право использовать знак <...>

5. Свидетельство предоставляет его владельцу исключительное право запрещать другим лицам использовать знак без его согласия <...>

7. Владелец свидетельства может передавать любому лицу право собственности на знак полностью или в отношении части указанных в свидетельстве товаров и услуг, на основании договора

8. Владелец свидетельства имеет право предоставить любому лицу разрешение (выдать лицензию) на использование знака на основании лицензионного договора


	В соответствии со ст.  20 Закона:

<...>

2. Патент предоставляет его владельцу исключительное право использовать промышленный образец на свое усмотрение, если такое использование не нарушает прав других владельцев патентов.

4. Владелец патента может передавать на основании договора право

собственности на промышленный образец любому лицу, которое становится правопреемником вледльца патента.

5. Владелец патента имеет право предоставить любому лицу разрешение (выдать лицензию) на использование промышленного образца на основании лицензионного договора. 

Использованием промышленного образца признается изготовление изделия с применением запатентованного промышленного образца, применение такого изделия, предложение к продаже, в том числе через Интернет, продажа, импорт (ввоз) и прочее введение его в гражданский оборот или хранение такого изделия в указанных целях. 

Изделие признается изготовленным с применением запатентованного промышленного образца, если при этом использованы все существенные признаки промышленного образца. 

	Официальная публикация
	В соответствии со ст. 12 Закона:

На основании решения о регистрации знака и при наличии документов об уплате государственной пошлины за выдачу свидетельства и сбора за публикацию о выдаче свидетельства осуществляется публикация в официальном бюллетене сведений о выдаче свидетельства, <...>.
	1. На основании решения о выдаче патента и при наличии документов об уплате государственной пошлины за выдачу патента и сбора за публикацию о выдаче патента осуществляется публикация в официальном бюллетене сведений о выдаче патента.

	Дата возникновения исключительных прав
	Ст. 16 Закона:

1. Права, вытекающие из свидетельства, действуют с даты подачи заявки.  <…>
	1. Права, вытекающие из патента, действуют с даты публикации сведений о его выдаче при условии уплаты годового сбора за поддержание действия патента в силе .

	Право автора и работодателя
	Законом «Про охрану прав на знаки для товаров и услуг» не регулируются. 
	1. Право на получение патента имеет автор или его наследник, если другое не предусмотрено  этим Законом. 

2. Авторы, создавшие промышленный образец в результате совместной работы, имеют равные права на получение патента, если другое не предусмотрено соглашением между ними. 

4. Автору промышленного образца принадлежит право авторства, которое является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.

Право работодателя 

1. Право на получение патента имеет работодатель, если промышленный образец создан в связи с выполнением служебных обязанностей или поручения работодателя, при условии, что другое не предусмотрено трудовым договором (контрактом) . Работодатель обязан заключить письменный договор с автором и в соответствии с его условиями выдать вознаграждение автору в  соответствии с экономической ценностью промышленного образца и другой выгодой, полученной работодателем от промышленного образца. 

Споры относительно условий получения вознаграждения и его размера разрешаются в судебном порядке. 


О некоторых особенностях экспертизы изобретений 
и полезных моделей

	
	Егорова Т.П.

патентный поверенный Украины,

ООО «Центр коммерциализации технологий»,

г. Днепропетровск



В условиях рыночной экономики патентные права являются мощным инструментом в конкурентной борьбе и средством обеспечения контроля над предприятием, так как их владельцы имеют исключительные права разрешать или запрещать третьим лицам использование запатентованного ими технического решения, при этом объем правовой охраны регламентируется формулой изобретения (полезной модели).

В соответствии с нормативными актами законодательства Украины получить защиту на заявленное техническое решение возможно путем получения патента на изобретение или полезную модель.

Положения, связанные с установлением возможности предоставления заявленному решению правовой охраны в качестве изобретений или полезных моделей изложены в Законе Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» (далее — Закон).

Для получения патента на изобретение заявленное решение должно соответствовать условиям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости (п. 1 ст. 7 Закона).

Для получения патента на полезную модель заявленное решение должно соответствовать только условиям новизны и промышленной применимости (п. 2 ст. 7 Закона).
И если патенты на изобретения выдаются только после проведения соответствующей экспертизы, то регистрация полезной модели и выдача на нее патента происходит по упрощенной процедуре без проверки соответствия заявленного решения условиям патентоспособности.

Такая упрощенная процедура, с одной стороны, позволяет ускорить получение охранного документа, а, с другой — привела к тому, что в последнее время появилось большое количество патентов, которые, по сути, являются аппликацией известных объектов технологий. Однако наличие таких патентов на полезную модель дает возможность некоторым из их владельцев годами заниматься узаконенным вымогательством у предприятий, которые эти объекты технологий используют. 

Аннулировать такие патенты можно только в судебном порядке в случае установления несоответствия его условиям патентоспособности, предусмотренным п. 2 ст. 7 Закона, в частности, признания несоответствия патента на полезную модель условию предоставления правовой охраны — «новизна».

Под новизной подразумевается то, что техническое решение не должно являться частью уровня техники, который включает все ведомости, ставшие общедоступными в мире до даты подачи заявки в Государственный департамент интеллектуальной собственности (п. 6.5.2.1 Правил рассмотрения заявки на изобретения и заявки на полезную модель (далее — Правила рассмотрения заявок)).

Конечно, решение этого вопроса требует специальных знаний и назначения судебной экспертизы. А, как известно, в судебном решении должны четко отображаться обстоятельства дела, установленные судом.

В связи с этим хочется обратить внимание судей и специалистов, которым может быть поручена научно-техническая экспертиза, на следующие вопросы.

Объем правовой охраны в соответствии с п. 2 статьи 462 Гражданского Кодекса, п. 5 статьи 6 Закона и п. 7.1.1 Правил составления и подачи заявки по изобретение и заявки на полезную модель (далее — Правила составления и подачи заявок) регламентируется формулой изобретения или полезной модели.
В соответствии с п. 7.1.3 Правил составления и подачи заявок в формулу изобретения должны включаться только существенные признаки, то есть признаки, необходимые и достаточные для достижения поставленной задачи. Считается, что «формула выражает суть изобретения (полезной модели), если она содержит совокупность его (ее) существенных признаков, достаточных для получения заявленного заявителем технического результата».

Пункт 6.6.1 Правил составления и подачи заявок указывает, что признаки относятся к существенным, если они влияют на достижение технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным техническим результатом.

Это рекомендации для заявителей. Однако на практике заявитель далеко не всегда придерживается этого правила, а в соответствии с п. 6.5.2.3 Правил рассмотрения заявок проверка новизны заключается в выявлении источников известности, содержащих все признаки, которые заявитель указал в формуле.

Таким образом, все признаки, которые заявитель включил в формулу, априори считаются существенными.

Вопрос о влиянии этих признаков на достигаемый результат, то есть о наличии причинно-следственной связи, как правило, никто не рассматривает, что при владении определенными навыками позволяет получать охранные документы практически на любые, в том числе и на давно известные конструкции и технологии.

И если судебная экспертиза в определении соответствия такого патента условию патентоспособности «новизна» пойдет по такой же схеме, отменить такой патент по формальным основаниям будет практически невозможно.

В советское время правовой режим охраны изобретений, основанный на авторском свидетельстве, предоставлял автору, в первую очередь, личные неимущественные авторские права, и только, во вторую очередь, имущественные права (право на вознаграждение) и льготы. Исключительные имущественные права принадлежали государству, что определило особенности процедуры признания и закрепления прав.

Эксперты ВНИИГПЭ были наделены не только традиционными правами и обязанностями, связанными с делопроизводством и оценкой охраноспособности, но и теми, которые обычно закрепляют за заявителем и связанными с формированием объема прав.

Нормы, вмененные в обязанность органу экспертизы по определению объекта изобретения и формированию объема прав, были закреплены всеми законодательными актами советского периода, начиная с 1931 г. (Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях) и заканчивая Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденным 21.08.1973 г.

Установление объема прав на основе формулы изобретения зачастую приводило к тому, что в процессе экспертизы в рамках первоначального описания принципиально менялся сам объект изобретения, и главной особенностью экспертизы советского периода было то, что окончательное решение относительно совокупности существенных признаков, включенных в формулу изобретения, принималось органом экспертизы.

Ситуация изменилась с введением в действие Закона «Об изобретениях СССР» (1991 г.), который изменил смысл и содержание взаимодействия патентной экспертизы и заявителя. И в первую очередь это коснулось вопроса взаимодействия по установлению объема прав, который фактически установил право заявителя на неприкосновенность предложенной им формулы изобретения, и которое нашло отражение в п. 19.4 Правил составления и подачи заявок.
Аналогичные нормы есть и в Украинском законодательстве и, само по себе, это положение не вызывает вопросов, когда речь идет об определении объема прав, на которые претендует автор, поскольку это его неоспоримое право творца. Но это следует учитывать при проведении научно-технической экспертизы.

В частности, для установления соответствия запатентованного решения условию предоставления правовой охраны — «новизне», следует в первую очередь установить, все ли признаки, включенные в формулу, являются существенными, а для этого необходимо установить наличие причинно-следственной связи между этими признаками и техническим результатом, который достигается данным решением.

Если такая связь существует, то можно считать установленным факт, что тот или иной признак формулы является существенным.

Дальнейшие исследования соответствия технического решения условию предоставления правовой охраны «новизне» ведутся по обычной схеме.

Признаки формулы изобретения или полезной модели, в отношении которых такая связь не установлена, из последующего анализа следует исключить на том основании, что они не являются существенными, так как не влияют на достижение технического результата.

Дальнейшие исследования соответствия технического решения условию предоставления правовой охраны — «новизна» проводить в отношении уточненной совокупности признаков.

Только такой подход позволит бороться с неправомерно полученными охранными документами, которые выдаются явочным порядком и не проходят экспертизу по существу.

Нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности

в сети Интернет

	
	Чиженок М.В.,

адвокат, патентный поверенный РФ


1. Авторское право
Авторское право - наиболее уязвимый вид интеллектуальной собственности.

Объекты авторских прав, подверженные массовым нарушениям в сети Интернет:

— литературные произведения (тексты, программы для ЭВМ);

— изобразительные произведения (рисунки, фотографии, графический дизайн);

— музыкальные произведения (песни, «рингтоны»);

— видео (фильмы, телевизионное вещание);

— базы данных (электронные каталоги, справочники).

Спорные и очевидные примеры неправомерного использования объектов авторских прав в сети Интернет.

Особенности выявления интернет-нарушений и сбора доказательств. Проблема территориальной подсудности.

Пример рассмотрения споров из российской судебной практики .

Новое в российском законодательстве об авторском праве в части использования произведений в сети Интернет.

2. Товарные знаки
Формы нарушений прав на товарные знаки в сети Интернет.

Неправомерное использование товарного знака:

— в доменном имени; 

— в адресе электронной почты;

— на страницах web-сайтов (видимый и невидимый текст);

— в html-коде web-страниц (описание страницы, ключевые слова, комментарии к изображениям);

— в контекстной рекламе (поисковые серверы). 

Спорные и очевидные примеры неправомерного использования товарных знаков в сети Интернет.

Особенности выявления интернет-нарушений и сбора доказательств. Проблема подведомственности споров и их территориальной подсудности.

Пример рассмотрения споров из российской судебной практики .

Проблема исполнения судебных решений.

3. Патенты

Нарушение прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец в Интернете: возможно ли это?

Действующее законодательство как препятствие на пути получения так называемых интернет-патентов.

Российский пример неудачной попытки запатентовать технологию рекламы в сети Интернет («развертывающийся баннер»).

Воспроизведение изображения промышленного образца на странице web-сайта: нарушение патентных прав или правомерное действие?

О некоторых проблемах применения действующего законодательства в сфере интеллектуальной собственности

	
	Егоров И. В.,

инженер БРИЗ ОАО

«Нижнеднепровский трубопрокатный завод»


В данном докладе хотелось бы затронуть две темы, на первый взгляд не связанные между собой: вопрос об истечении срока исковой давности при рассмотрении споров, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности, и вопрос отнесения рационализаторских предложений к объектам интеллектуальной собственности.

Выбрать эти темы заставили обстоятельства, с которыми предприятие ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод» столкнулось в последнее время.

Объединяет эти две темы проблема недостаточного законодательного урегулирования данных вопросов.

1. Истечение срока исковой давности при рассмотрении споров, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности

Перед нашим предприятием остро встал вопрос — в течение какого времени может быть оспорен патент на изобретение, если он был выдан с нарушениями прав других лиц (как сказано, например, в пункте г статьи 33 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» (далее — Закон))? 

Этот вопрос возник в связи с предъявлением к нашему предприятию требований, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности на изобретение, патент на которое действует уже 15 лет.

Анализ показал, что патент на изобретение выдан с нарушением прав третьих лиц (непосредственных авторов запатентованной разработки, являющихся работниками нашего предприятия), о чём есть документальные свидетельства. Оставляя оценку имеющихся доказательств в компетенции суда, отмечу только ту проблему, с которой мы столкнулись при попытке опротестовать законность выдачи указанного патента.

Условия, в соответствии с которыми патент на изобретение может быть признан недействительным, приведены в статье 33 Закона. В частности, здесь говорится, что патент может быть признан недействительным полностью или частично в случае:

· несоответствия запатентованного изобретения условиям патентоспособности;

· наличия в формуле изобретения признаков, которых не было в поданной заявке;

· нарушения требований части 2 статьи 37 Закона (нарушение требований при зарубежном патентовании);

· выдачи патента вследствие подачи заявки с нарушением прав других лиц.

Практически каждый патентовед, к которому мы обращались с вопросом: «В течение какого срока может быть опротестована выдача патента?» давал однозначный ответ – «Конечно, в течение всего срока действия патента». Этот ответ основывался, в первую очередь, на здравом смысле, а также на мировой практике.

Кроме этого, аналогичный подход был, как в ранее действующем законодательстве Украины (см. п. 37 «Временного положения об охране объектов промышленной собственности и рационализаторских предложений», утверждённого приказом Президента Украины от 18.09.1992 г. №479), так и в законодательстве других стран (см., например, ст. 29 Патентного закона Российской Федерации). В указанных документах предусмотрено, что действие патента можно оспорить в течение всего срока его действия, то есть тогда, когда это действие стало создавать реальную угрозу.

Однако отечественный законодатель от указанной нормы отказался, поэтому, когда этот вопрос был задан «чистым» юристам, логика рассуждения изменилась и была выстроена следующая цепочка рассуждений:

· Когда лицо (наше предприятие) узнало или могло узнать о нарушении своих прав?

· С момент официальной публикации сведений о заявке (по истечении 18 месяцев с момента подачи заявки), т.е. более чем 13 лет тому назад.

Далее следовал вывод:

· Так как публикация сведений о заявке осуществлялась в официальном бюллетене, доступ к которому имеют все желающие, можно сделать вывод, что наше предприятие могло с этого момента узнать о нарушении своих прав.

Такая трактовка вполне соответствует статье 257 Гражданского Кодека Украины (далее — ГКУ), в соответствии с которой установлен общий срок исковой давности — три года. Специальной исковой давности для споров, связанным с нарушением прав интеллектуальной собственности на изобретения, ни Законом, ни ГКУ не предусмотрено.

Таким образом, в нашем случае у суда есть абсолютно законные основания отказать в иске о признании патента недействительным.

Кроме приведённой выше проблемы, с которой столкнулось наше предприятие, здесь стоит указать, что отсутствие специальной исковой давности для данной категории правоотношений может привести (а возможно уже и приводит) к значительным злоупотреблениям, которые, например, могут развиваться по следующей схеме:

1. получение патента на некоторый объект, блокирующий ту или иную технологию (в отдельных случаях получение патента — дело техники);

2. терпеливое выжидание трехгодичного периода (чтобы истёк срок исковой давности);

3. обращение в суд с иском о «нарушении» прав интеллектуальной собственности и требование материальной компенсации за использование. 
2 Рационализаторские предложения как объект интеллектуальной собственности.

Прежде чем перейти к изложению сути вопроса, хотелось бы отметить, что наше предприятие — одно из немногих крупных предприятий (как минимум в Днепропетровском регионе), на котором сохранилась и развивается рационализаторская работа, а авторы рационализаторских предложений получают за свои предложения реальное вознаграждение. Это связано в основном с пониманием высшего руководства нашего завода значения этой деятельности для предприятия. На заводе была разработана локальная нормативная база, которая позволяет эффективно проводить эту работу.

Однако с введением в силу Гражданского Кодекса, которым статус рационализаторского предложения был поднят до уровня таких объектов интеллектуальной собственности, как изобретение, промышленный образец и т.д., совершенно неожиданно возник ряд вопросов и проблем, которые, мягко говоря, не способствуют развитию рационализаторской деятельности на предприятии.

Прежде чем перечислить ряд острых вопросов, хотелось бы отметить, что в законодательстве бывшего СССР на большинство указанных вопросов были чёткие и однозначные ответы.

Так какие собственно вопросы возникли на практике?

1. В чём конкретно заключается право собственности рационализаторского предложения, т.е. чем можно «владеть, распоряжаться и пользоваться» или что и кому можно «разрешать или запрещать использовать», а так же в какой момент это право возникает и сколько времени оно действует?

2. В соответствии с п. 2 ст. 484 ГКУ юридическое лицо, признавшее предложение рационализаторским, имеет право на использование этого предложения в любом объёме. Возникает вопрос: а если юридическое лицо не признало предложение рационализаторским — может оно его использовать?

3. Имеет ли суд право признавать предложение рационализаторским?

4. Может ли суд рассматривать споры по предложениям, не признанным рационализаторскими?

5. Отнесение рационализаторских предложений к объектам интеллектуальной собственности обуславливает необходимость отнесения их к нематериальным активам предприятия, а, следовательно, постановки на бухгалтерский учёт, что, в свою очередь, порождает проблему с их оценкой.

Учитывая, что на предприятии количество рационализаторских предложений может быть весьма значительным (от нескольких сотен до нескольких тысяч в год), а многие из предложений имеют незначительный экономический эффект (несколько десятков гривен), и признаются рационализаторскими, в основном, для поддержания творческой инициативы работников, неожиданно возникает значительно больший объём работы по учету этого вида активов, требующий привлечения дополнительных ресурсов.

Отсутствие законодательного урегулирования этих вопросов привело к тому, что наше предприятие оказалось втянутым в затяжные судебные разбирательства, в частности, по искам авторов, не согласным с отказами в признании их предложений рационализаторскими и требующих выплаты вознаграждений. 

Все указанные выше проблемы на практике приводят к тому, что наименее затратным путём их решения для предприятия является пресечение рационализаторской работы на корню, по принципу «нет рационализации — нет проблемы».

Система управления интеллектуальным капиталом предприятия как механизм защиты прав интеллектуальной собственности
	
	Морозов А.Ф., 

доктор технических наук, профессор, 

генеральный директор Донецкого инновационного центра


Сегодня самые успешные компании достигли беспрецедентных экономических показателей благодаря эффективному вовлечению в хозяйственную деятельность результатов интеллектуального труда — знаний, опыта и особенно новейших технологий. Успехи стали возможными благодаря созданию мощной и гибкой системы управления интеллектуальным капиталом, обеспечивающей активизацию получения, передачи и использования знаний, что в конечном итоге повышает конкурентоспособность предприятия как за счет ценовой, так и за счет инновационной составляющей. 


Вопрос освоения механизма эффективного управления интеллектуальными ресурсами, созданием новых объектов интеллектуальной собственности (ОИС), особенно тех, которые защищены патентным правом, содержит три основные проблемы:

· создания у руководителей предприятия четкого понимания природы феномена интеллектуального капитала, позволяющей использовать его в качестве эффективного ресурса экономического развития и получения высоких уровней прибавочной стоимости;

· создания стратегии и системы управления интеллектуальным капиталом, которые являлись бы составной частью общих стратегий развития бизнеса предприятия;

· создания действующей системы защиты прав интеллектуальной собственности.

Решение этих проблем осуществляется через разработку и внедрение системы управления интеллектуальным капиталом предприятия при формировании и реализации инновационной модели экономики предприятия.

Система управления интеллектуальным капиталом — это совокупность стратегически сонаправленных и связанных между собой методов и средств управления интеллектуальным капиталом, направленная на увеличение стоимости и результативности интеллектуального капитала и бизнеса в целом.


Разработка и внедрение системы управления интеллектуальным капиталом дает возможность предприятию самостоятельно создавать объекты интеллектуальной собственности, вовлекать свои и посторонние объекты интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот, а также эффективно использовать их в качестве ресурса и защищать от неправомерного использования для получения дополнительного дохода, обеспечения инвестиционной привлекательности и конкурентных преимуществ предприятия.


На основе предлагаемого в настоящей работе подхода будут решены следующие задачи:

· исследованы тенденции развития процессов управления интеллектуальным капиталом в Украине;

· проанализирована структура, виды и содержание процесса использования интеллектуального капитала;

· выявлены особенности вовлечения интеллектуального капитала в хозяйственный оборот предприятия;

· разработана классификация предприятий по степени готовности к использованию инноваций;

· исследована структура этапов и бизнес-процессов вовлечения и использования интеллектуального капитала на предприятии;

· выявлен характер влияния и основные факторы, определяющие эффективность использования интеллектуального капитала на предприятии;

· исследована структура бизнес-процессов, формирующих алгоритм системы управления интеллектуальным капиталом предприятия;

· разработана модель и методика формирования системы управления интеллектуальным капиталом предприятия;

· осуществлено внедрение и использование системы управления интеллектуальным капиталом предприятия.

Этапы формирования системы управления интеллектуальным капиталом


Разработка и внедрение системы управления интеллектуальным капиталом на стадии предпроектного обследования включает в себя исследование внутренней и внешней среды Предприятия на предмет степени освоения и развития интеллектуального капитала, потребности во внедрении инноваций и готовности к этому. Этапы формирования системы управления интеллектуальным капиталом предприятия даны на рис. 1.
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Рис. 1 Этапы формирования системы управления интеллектуальным капиталом предприятия

На следующих этапах выполнения работ проводится хозяйственный анализ предприятия, включающий в себя технико-технологический и патентный анализ объектов интеллектуальной собственности предприятия. По результатам выполненного анализа выясняется необходимость наращивания интеллектуального капитала предприятия – оформления прав интеллектуальной собственности и их оценки с целью повышения уровня собственного капитала Предприятия и увеличения прибыли за счет использования ОИС как на самом Предприятии, так и трансфера технологий.

Проводится исследование маркетинговой среды по видам продукции, выпускаемой на предприятии, а также маркетинг интеллектуальной собственности. Эти исследования необходимы для проведения оценки ОИС по справедливой стоимости. 

Разрабатывается система внутренних стандартов предприятия, регламентирующая процесс создания, правовой защиты, внедрения, передачи прав на ОИС предприятия и позволяющая создать условия для получения выгод от 
использования интеллектуального капитала и обеспечить эффективное управление им.


В целом в результате выполнения работ по всем этапам будет создана интегрированная система управления интеллектуальным капиталом, которая на основе выбранной инновационной стратегии позволит получить максимум прибыли и повысить уровень собственного капитала Заказчика. Создание системы управления интеллектуальным капиталом предприятия позволит своевременно выявлять вновь созданные патентоспособные объекты интеллектуальной собственности и грамотно оформить права на них, предотвратить несанкционированное использование ОИС, принадлежащих предприятию. Эффективное управление интеллектуальным капиталом даст возможность повысить конкурентоспособность Предприятия как за счет ценовой составляющей (снижение издержек производства), так и за счет инновационной составляющей — преимущества владения новыми прогрессивными технологиями.

Относительно необходимости управления интеллектуальной 

собственностью на промышленных предприятиях Украины

	
	Ноговицин А.В.,

директор Департамента научно-технического и инновационно-инвестиционного обеспечения Минпромполитики Украины,

Волошин Н.М.,

начальник отдела Департамента научно-технического и инновационно-инвестиционного обеспечения Минпромполитики Украины,

Онисько Е.А.,

главный специалист Департамента научно-технического и инновационно-инвестиционного обеспечения Минпромполитики Украины,

г. Киев


Обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг на сегодняшний день — это решающий фактор экономического развития Украины. Ключевым моментом в этом процессе являются инновации.

Мировой опыт показал эффективность инновационного пути развития государств на основе использования интеллектуальной собственности. В современном мире наблюдается тенденция переноса акцентов по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности на вопрос управления интеллектуальной собственностью.

Следует отметить, что много литературы посвящено вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, но лишь небольшая часть авторов рассматривают вопрос управления интеллектуальной собственностью.

Анализ состояния промышленности дает возможность определить проблемы, сдерживающие развитие Украины. К ним принадлежат:

— внутренние проблемы развития промышленности;

— проблемы взаимодействия с другими секторами экономики;

— проблемы взаимодействия с мировыми рынками.

Возникла потребность обновления основных производственных фондов, которые в большинстве изношены почти на половину, и налаживания работы цепи «наука — технологии — производство — потребление». Доминирует продукция с низким технологическим уровнем.

Стратегия государственного регулирования развития промышленности заключается в создании благоприятных условий для ее развития. Разнообразие промышленного производства позволяет определить такие стратегии развития:

1. Стратегия, основой которой является использование природных ресурсов.

2. Стратегия «копирование» заключается в освоении конкурентоспособности продукции, которая вырабатывается в мире. Эта стратегия приемлема для производства бытовой техники, автомобилестроения и т.п.

3. Стратегия «передовых технологий» предусматривает создание новых видов продукции и технологий. Она приемлема для оборонной, аэрокосмической, судостроительной промышленности и т.п.

4. Стратегия «прорыва» заключается в ускорении научно-технического прогресса в направлении, которое приводит к созданию принципиально новых видов продукции, на много лет опережающих имеющиеся. Эта стратегия обеспечивает постиндустриальное развитие промышленности.

Главным образом уровень развития и использование современных технологий определяется не только развитием материальной базы промышленности страны, а уровнем интеллектуализации общества, его способностью использовать новые научные знания.

Общеизвестно, что использование чужого интеллектуального достижения, распоряжение им, полное, частичное или временное владение происходит при передаче отдельных или всех этих прав собственности по лицензии на обусловленный срок и за определенное вознаграждение на обоюдно определенных сторонами условиях и юридически оформленным лицензионным соглашением. В современных условиях именно так осуществляется коммерциализация разнообразных объектов права интеллектуальной собственности во всех странах, которая является основанием внутреннего и межгосударственного научно-технического обмена, трансфера индивидуальных знаний, умений, нововведений и технологий.

Политика многих промышленно развитых и новых индустриальных стран относительно экспорта-импорта лицензий на объекты права интеллектуальной собственности выступает составной и неотъемлемой частью научно-технологической и инновационной политики, цель которой для одних — сократить отставание в сфере НИИКР, технике и производственных технологиях за счет приобретения за границей новых знаний и интеллектуальных достижений, а для других — особенно тех, что занимают передовые позиции в научных исследованиях и технологических нововведениях, главная цель трансфера технологий, традиционной патентно-лицензионной деятельности и коммерциализации инноваций состоит в сохранении конкурентных преимуществ за счет купли-продажи лицензий в других странах, пополнении знаний о завершенных результатах НИИКР и изобретения, которые могут быть адаптированы к собственному производству и его технологиям [1].

В условиях обострения конкурентной борьбы значительная часть новых технологических знаний, выявленных в процессе НИИКР, в промышленно развитых странах продолжительное время не оглашается, держится в секрете, в том числе и тех, что не содержат государственной или военной тайн. Под широко используемым определением «ноу-хау» чаще всего подразумевают секретные незапатентованные технологические знания и процессы их производственной реализации, практический опыт специалистов, в том числе методы, способы и приобретенные навыки, необходимые для проектирования, производства продукции, проведения научных исследований и разработок; составные материалов и сплавов; методы и средства лечения болезней людей; методы и способы поиска и добычи полезных ископаемых; спецификации, формулы химических соединений; схемы организации производства, опыт в области дизайна, маркетинга, управления, экономики и финансов; другая недоступная широкому сообществу неопубликованная информация, которая не имеет охранного документа (патента или свидетельства) или согласно нормам законодательства его иметь не может.

При выполнении научно-исследовательских работ и получении результатов обязательно возникают такие вопросы. Следует ли охранять это новое решение? Какую форму охраны следует выбрать? Есть ли потребность запатентовать, а может, лучше охранять это решение как коммерческую тайну? 

Выбор формы охраны интеллектуальной собственности очень важен, так как разрешает максимально увеличить степень правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности предприятия. В одной ситуации коммерческая тайна может обеспечить лучшую охрану, чем любой патент, даже если оба способа доступны. В другой ситуации для охраны лучше использовать патент, а не коммерческую тайну. При решении этого важного вопроса нужно проанализировать факторы, которые влияют на решение о правовой охране.

Если в результате рассмотрения соответствующих факторов за и против охраны можно сделать вывод, что все они сбалансированы, то следует выбрать вариант правовой охраны нового объекта. Лучше ошибиться, выбрав охрану инновации или идеи сначала в виде коммерческой тайны с очень малыми капитальными затратами, чем в дальнейшем жалеть об утраченной возможности. Позже всегда можно принять решение о целесообразности продолжения правовой охраны. Охраняя инновации временно как коммерческие секреты, можно сэкономить время для дополнительной оценки того, является ли новая технология ценностью для предприятия. Когда изменяется потребительский спрос, то технология, которую признавали малоценной, неожиданно может стать ценной. 

Итак, охрана инноваций как коммерческой тайны, в крайнем случае, временная, даст возможность принять решение о дальнейшей правовой охране потом, когда будет получена новая информация. Наоборот, при незащищенности новых идей в самом начале возникает значительный риск потери в будущем вообще возможности их правовой охраны. Если сначала новые идеи не классифицируются как коммерческие тайны, то работники предприятия могут не придерживаться определенной осторожности, чтобы охранять их в соответствующем режиме.

Затраты предприятия, связанные с организацией и реализацией политики по охране информации, которая представляет коммерческую тайну, содержит в себе важные затраты на обеспечение организационных и технических средств сохранения тайны. Если предприятие этот вопрос решило, то дополнительных затрат на засекречивание очередной ценной информации не потребуется [2].

Конкурентоспособность предприятия не определяется только количеством объектов права интеллектуальной собственности, существующих на предприятии. Нужно отличать перспективные объекты права интеллектуальной собственности от ненужных вообще.

Руководитель предприятия должен помнить, что один патент не дает возможности в полном объеме защитить права на высокотехнологическую разработку, поэтому предприятие должно формировать «портфель» охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, к которому, кроме изобретений, должны принадлежать промышленные образцы, полезные модели, торговые марки, коммерческие тайны, объекты авторского права и смежных прав.

Инвестиционная привлекательность предприятия зависит от увеличения этого «портфеля», которая в свою очередь зависит от привлечения работников с высоким творческим потенциалом (человеческого капитала) и накопления перспективных объектов права интеллектуальной собственности.

При выпуске на рынок нового товара нужно пользоваться следующим правилом: «Важно не нарушать права других собственников». Бывают случаи, когда непреднамеренное нарушение прав других собственников приводит к краху предприятия. Антикризисное управление предприятием будет более стойким, если повысить гибкость системы управления, технологии производства, его производственного потенциала, решить проблематику эффективного развития предприятия и его персонала. В этих условиях предприятие быстрее приспосабливается к внешней и внутренней среде и повышает свою стойкость и конкурентоспособность.

За период функционирования государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине обеспечено конституционное право каждого гражданина на результаты своей интеллектуальной деятельности. Национальная нормативно-правовая база в сфере интеллектуальной собственности постоянно развивается и совершенствуется. Происходит стабильный рост количества заявок на выдачу охранных документов почти на все объекты промышленной собственности и увеличение количества государственных регистраций авторского права.

За І квартал 2006 года зарегистрировано 6338 охранных документов, что составляет 108% сравнительно с 2005 годом (изобретения (20-летние) — 980; полезные модели — 1875; промышленные образцы — 535; знаки для товаров и услуг — 2948) [3].

Возникла потребность восстановления на предприятиях бюро, которые бы занимались вопросами интеллектуальной собственности. Основными функциями таких бюро должны быть: планирование, управление, координация, контроль.

Итак, создание системы управления интеллектуальной собственностью на промышленных предприятиях — актуальная задача на пути к инновационному будущему.
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Статья 41 Конституции Украины гарантирует каждому право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности. Таким образом, объекты интеллектуальной собственности, являясь продуктом творческой деятельности человека, приравниваются к любым другим объектам гражданско-правовых отношений. А, следовательно, как и любые другие объекты собственности нуждаются — в быстрой и эффективной защите прав их владельцев. 

При осуществлении защиты прав и законных интересов владельцев объектов интеллектуальной собственности в судебном порядке в качестве одного из доказательств по делу, находящемуся в производстве, используют заключения судебных экспертов. 

Анализ разнообразных судебно-экспертных исследований дает основания сделать вывод, что методические подходы к их проведению разработаны далеко не для всех объектов. Так, определенные методические подходы разрабатывались десятилетиями, и нашли отражение в достаточно глубоких по смыслу изданиях по проблемам судебных экспертиз [1, 2]. Кстати, в последнее время появилось и украиноязычное издание, посвященное экспертизе в судебной практике с комментарием к Закону Украины «О судебной экспертизе» [3]. 

Тем не менее, в списках литературы, использованной при подготовке вышеупомянутых изданий, отсутствует информация относительно научной литературы по вопросам судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности. Это понятно, поскольку в бывшем Советском Союзе правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности основывалось на несколько иных принципах, а с обретением независимости бывшие республики начали строить свои системы защиты прав интеллектуальной собственности уже с учетом новых требований рыночной экономики. 

На сегодня в Украине сделаны основные шаги для обеспечения гарантированных Конституцией Украины прав граждан на защиту их интеллектуальной собственности. В частности, разработан и принят ряд общих и специальных нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется охрана объектов интеллектуальной собственности, а также сформирована дееспособная инфраструктура, обеспечивающая реализацию государственной политики в этой области.

Возвращаясь к проблематике судебной экспертизы, укажем, что существенным достижением национального законодательства стало принятие специального закона о судебно-экспертной деятельности в Украине [4]. Однако при этом основные подходы к проведению судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности, к сожалению, до настоящего времени остаются неопределенными. И это, несмотря на постоянное увеличение количества судебных споров, связанных с объектами интеллектуальной собственности.

Конечно, неправомерно говорить об абсолютной новизне экспертиз в области интеллектуальной собственности в Украине. Определенный опыт их проведения уже наработан научно-исследовательскими учреждениями Министерства юстиции Украины и Академии правовых наук Украины. Тем не менее, сегодня этот опыт базируется скорее на таком широко известном исследовательском приеме, как метод проб и ошибок. Успех зависит от опыта эксперта, его общей эрудиции, интеллекта, таких личных качеств, как настойчивость, сосредоточенность и т.п.

Позволим себе еще раз повториться и сделать ударение на том, что такая ситуация сложилась из-за отсутствия соответствующих методик и рекомендаций по проведению судебных экспертиз объектов интеллектуальной собственности. В то же время, судебная экспертиза в сфере интеллектуальной собственности лишь выиграла бы в ситуации, когда опытные эксперты делились бы своим опытом проведения экспертных исследований в научных, специализированных и научно-популярных изданиях, а также при проведении разных научных мероприятий в виде конференций, семинаров, круглых столов и т.п. Да и научным работникам, научным учреждениям следовало бы уже давно оформить свои достижения в методологии судебных экспертиз по вопросам интеллектуальной собственности и вынести их на рассмотрение профессиональной общественности. 

Напомним, что согласно Закону Украины «О судебной экспертизе» судебной экспертизой признается исследование экспертом на основе специальных знаний материальных объектов, явлений и процессов, которые содержат информацию об обстоятельствах дела, находящегося в производстве органов дознания, досудебного и судебного следствия [4]. Принимая за основу указанное понятие, судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности может быть определена как исследование предоставленных компетентными органами документов и материалов, касающихся объектов интеллектуальной собственности, которое проводится судебным экспертом с использованием специальных знаний с целью установления фактических данных, имеющих значение для дела, находящегося в производстве, результаты которого отображаются в заключении эксперта, которое представляет собой самостоятельный вид доказательства. 
Вышеизложенное определение позволяет выделить следующие признаки судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности (далее — судебная экспертиза ИС): 

1. При проведении судебной экспертизы объектов ИС используются специальные знания.

2. Целью назначения судебной экспертизы является получение новых, заведомо неизвестных данных по делу.

3. Результатом судебной экспертизы является установление фактических данных по делу. 

4. Содержанием судебной экспертизы объектов ИС является проведение, с привлечением современных методов, научно обоснованного исследования;

5. Судебная экспертиза проводится в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального, Гражданского процессуального, Хозяйственного процессуального кодексов и Кодекса административного судопроизводства.

6. При проведении судебной экспертизы исследуются только те объекты, которые предоставлены судом или следователем;

7. Экспертное исследование объектов ИС производится специальным субъектом — судебным экспертом, который является процессуальной фигурой в соответствии с Законом Украины «О судебной экспертизе», должен быть надлежащим образом аттестован и несет уголовную ответственность, предусмотренную соответствующими нормами Уголовного кодекса [4].

8. Экспертное исследование оформляют в специальном процессуальном документе — заключении эксперта, требования, к составлению которого изложены в Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований [5].

Рассмотрим более подробно первый из приведенных признаков судебной экспертизы, который касается использования специальных знаний.

Несмотря на использование понятия «специальные знания» во всех процессуальных кодексах, его содержание законодательно не определено. Более того, среди специалистов в области права и судебной экспертизы не прекращается полемика по поводу того, на чем же базируются специальные знания — на сугубо теоретической подготовке или и на практическом опыте.

Не претендуя на обобщение, попробуем определить содержание понятия «специальные знания» для применения его при осуществлении судопроизводства в делах, которые касаются объектов интеллектуальной собственности.

Исходя из соответствующих норм процессуального законодательства, следует понимать, что «специальными» являются знания, которыми в пределах своей профессиональной подготовки не владеют или владеют в недостаточной для осуществления своих функций мере судьи и следователи.

С другой стороны, право интеллектуальной собственности является разделом гражданского права и, следовательно, теоретическая подготовка в этой области составляет часть подготовки юристов, которыми являются указанные специалисты. Т.е., если специальные знания в сфере интеллектуальной собственности представляют собой исключительно результат теоретического познания, то привлечение к судебному процессу лишней процессуальной фигуры — эксперта — не имеет смысла.

Именно поэтому наиболее квалифицированными судебными экспертами по вопросам интеллектуальной собственности являются специалисты, имеющие значительный опыт практической деятельности в сфере обретения и защиты прав — патентные поверенные, эксперты и специалисты патентного ведомства.

Если стараться определить понятие «специальные знания», опираясь на довольно серьезную практику проведения судебно-экспертных исследований специалистами НИИ интеллектуальной собственности, наиболее приемлемым вариантом видится следующий:

Специальными знаниями в сфере интеллектуальной собственности являются профессиональные знания, полученные в результате целенаправленного обучения в сфере интеллектуальной собственности, а также навыки и опыт, приобретенные сведущим лицом в процессе практической деятельности в этой области знаний. 

Обратимся к источнику [1, с.14]: «Знания в области права не являются «специальными знаниями», поскольку ими обязано владеть лицо, которое ведет расследование». На наш взгляд, изложенный тезис вызывает определенные возражения, особенно относительно сферы интеллектуальной собственности. 

Следует отметить, что с развитием правовых отношений понятие «специальные знания» приобретает все более конкретное содержание. В силу дифференциации научных знаний, сопровождающей развитие науки вообще, осуществляется дифференциация знаний в сфере права и, в частности, права интеллектуальной собственности. Справедливо утверждение, что «право — не застывший свод правил. Оно изменяется и развивается в силу развития общества и государства» [8, с. 4]. 

Практика свидетельствует, что незнание судьями и следователями тонкостей современного законодательства часто приводит к развалу дела, причем не из-за того, что они не воспользовались той или иной справочной литературой или нормативным актом. Причина в том, что для ответа на возникающие вопросы недостаточно найти нужный нормативный акт и изучить его, но во многих случаях необходимо провести исследование на основе специальных знаний [2, с. 17]. Целью такого исследования является установление фактических данных, касающихся свойств исследуемых объектов, в частности путем изучения, анализа и сравнения их признаков. (Заметим, что при проведении судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности понятие «исследуемый объект» далеко не всегда означает именно объект интеллектуальной собственности).

Понятно, что проведение такого исследования — отнюдь не функция следователя или судьи, и одних лишь правовых знаний, даже в специализированной области права, для этого недостаточно. 

В наше время судья или следователь, даже если он специалист в области права, не может знать особенностей всех объектов интеллектуальной собственности в силу того, что в сфере охраны авторских и смежных прав, а также прав на объекты промышленной собственности вместе с Гражданским и Хозяйственным кодексами действуют 23 специальных закона, и характерным для этих законов является то, что они содержат нормы материального права, включающие специальные элементы в той или иной форме. Такими элементами являются, например, любое из оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знакам для товаров и услуг, условия патентоспособности изобретения или полезной модели и т.п. 

В связи с этим необходимо поставить перед собой вопрос: знаниями в какой области права обязано владеть лицо, рассматривающее дело или ведущее расследование? Очевидно, речь должна идти как о материальном, так и о процессуальном праве. Вместе с тем, учитывая приведенные причины, судья или следователь иногда просто не в состоянии в совершенстве владеть специальными знаниями (в понимании приведенного выше определения) по вопросам права интеллектуальной собственности, которые регулируются более чем двумя десятками законов и сотней других нормативно-правовых актов, в том числе международными конвенциями и соглашениями.

Именно поэтому в последние годы в профессиональной литературе по вопросам организации и проведения судебной экспертизы поднимается вопрос о наличии объективных причин для применения юридических знаний при осуществлении специальных исследований (в том числе при проведении судебной экспертизы). Причем применение юридических знаний как специальных предлагается даже в таких областях, как административное, финансовое или хозяйственное право [9, с. 37].

Следует заметить, что назначение экспертиз по вопросам интеллектуальной собственности может быть осуществлено судами в порядке уголовного, гражданского, хозяйственного и административного судопроизводства. Безусловно, если бы наша судебная система предусматривала существование специализированных судов (например, как в Германии — патентных), подобная проблема не возникала бы. Такие суды рассматривали бы все вопросы сферы интеллектуальной собственности. Но сегодняшнее состояние судебной системы Украины не дает возможности говорить о наличии объективных причин для создания судов такой узкой специализации, в связи с чем возникает вопрос об определении критериев необходимости привлечения судебных экспертов как лиц, которые владеют специальными знаниями относительно предмета судебного разбирательства.

Подойдем к рассмотрению «специальных знаний» с другой стороны. Как правило, проведение судебной экспертизы в сфере интеллектуальной собственности требует от эксперта владения знаниями не только в отдельной, определенной, области знаний. При этом, если речь идет, скажем, об изобретениях, эти специальные знания, кроме сугубо юридических, со всеми их нюансами, должны включать, по меньшей мере, знания в области технических и/или других прикладных наук. 

Припомним формулу изобретения, как технико-юридический документ, которым определяется объем правовой охраны технического решения изобретателя. В комбинации с юридическими знаниями при исследовании, например, вопросов использования изобретений, необходимо воспользоваться также знаниями из других областей: механики, химии, медицины, экономических процессов и бухгалтерского учета, — как отдельно каждой приведенной составляющей, так и определенной их совокупности. 

Именно определенная совокупность знаний в том или другом деле, находящемся в производстве, дает возможность эксперту подготовить экспертное заключение, которое будет характеризоваться как научное исследование, основанное на использовании специальных знаний со статусом этого заключения как источника доказательств в судебном процессе. 

Следует отметить, что отсутствие у судебного эксперта знаний из определенных смежных наук может служить основанием для отнесения экспертизы к комплексной, ту или иную часть которой должны производить эксперты из соответствующих областей знаний, что отображается в соответствующем определении или постановлении о назначении экспертизы.

Итак, в понятие «специальные знания» могут быть включены результаты познавательной деятельности не только в отдельной области знаний, а и в сопредельных областях. 

В Постановлении Пленума Верховного суда Украины «О судебной экспертизе в уголовных и гражданских делах» [10] указано: 

«Указать судам на недопустимость […] постановки перед экспертом правовых вопросов, решение которых отнесено законом к компетенции суда (в частности относительно вины, невменяемости или недееспособности лица и т.п.)». Т.е., при рассмотрении правовых вопросов, решение которых отнесено законом к компетенции суда, судья не может перед судебным экспертом ставить вопрос из сферы своей компетенции. 

Однако при рассмотрении споров о нарушении прав интеллектуальной собственности может возникнуть ситуация, когда поставленный на разрешение судебной экспертизы вопрос будет нести правовую нагрузку. Это связано, в первую очередь, с особенностями правовой природы объектов интеллектуальной собственности. Элементы такого объекта права интеллектуальной собственности, которые выносятся на исследование, довольно часто закреплены в действующем законодательстве, и эксперт должен, раскрывая их суть, ответить на вопрос относительно таких элементов (например, относительно тождественности, наличия авторских прав, факта плагиата и т.п.). Другая постановка таких вопросов на экспертизу не даст необходимого результата, поскольку объект спора о нарушении прав интеллектуальной собственности не будет исследован в полном объеме — соответственно, экспертиза не выполнит поставленную перед ней задачу. 

Изложенное дает основания говорить о возникновении объективных причин относительно возможности постановки перед экспертными органами вопросов, несущих в себе правовую нагрузку, в частности, в сфере интеллектуальной собственности. Понятно, что это никоим образом не может касаться решения правовых вопросов, отнесенных исключительно к компетенции суда — определение невменяемости, недееспособности, неправоспособности, вины и т.п.. 

Но так же понятно, что невозможно без применения специальных знаний ответить, например, на вопрос, довольно часто возникающий перед судьями: отвечает ли изобретение ... условиям патентоспособности? Или еще более «правовое»: отвечает обозначение (знак)... условиям предоставления правовой охраны? Для ответа необходимо провести исследование. Почему же этот вопрос в большинстве случаев относится судьями к правовым? В конце концов, судебный эксперт при ответе на такие вопросы исследует свойства и признаки объектов по тем же методическим подходам, что и эксперты патентного ведомства, но результатом такого исследования является не правоустанавливающий документ, а лишь одно из доказательств в процессе. И в любом случае следует помнить, что вывод судебного эксперта является доказательством в деле, которое не имеет ни одного преимущества по сравнению с другими доказательствами и оценивается судом по общим правилам, установленным процессуальным законодательством. 
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Определение критериев творчества в авторском праве
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Научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности,

г. Киев


При необходимости проведения судебной экспертизы следует учитывать, что перед судебным экспертом должны ставиться вопросы не правового характера, решение которых является прерогативой суда, а вопросы, которые касаются специальных знаний сугубо соответствующей отрасли и связанные с предметом исследования, то есть, относящиеся к компетенции судебного эксперта. Но практика свидетельствует, что в ходе экспертизы не всегда правильно формулируются вопросы. Правильно и точно поставленные перед экспертом вопросы, а также их количество, – необходимое требование для всестороннего рассмотрения дела. Это также способствует быстрому проведению экспертизы. В лаборатории авторского права и смежных прав Научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности составлен перечень вопросов, рекомендуемых судебным экспертам или специалистам при исследовании объектов авторского права, который, хотя и не претендует на полноту, все же дает представление о содержании вопросов.

Например, в перечне приведены вопросы, касающиеся критерия творчества:

–
Имеет ли произведение «XXX» признаки творческого характера, является ли оно результатом творческого труда лица N?

–
В чем заключался творческий труд лица N при создании произведения «XXX»?

Решение вопроса об отнесении произведения к объектам авторского права находится, в первую очередь, в зависимости от наличия в нем признаков творчества. Поэтому для отнесения того или другого произведения, в частности, представленного на экспертизу, к объектам авторского права, необходимо установить в нем наличие признаков творчества. Признаки творчества являются объективной категорией, поэтому, используя соответствующий научный инструментарий, установить их является вполне возможным.

Произведение состоит из многих элементов, как юридически безразличных (которые не охраняются авторским правом), так и юридически значимых (на которые распространяется авторско-правовая охрана). 

Элементами литературного художественного произведения, которые охраняются авторским правом, являются элементы его формы:

· внутренней (композиция произведения, его структура, художественные образы);

· внешней (язык, словарный состав, стиль вещания и тому подобное).

К юридически безразличным элементам художественного произведения принадлежат тема, материал, сюжет, идейное наполнение и тому подобное, но на эти составляющие авторско-правовая охрана не распространяется, то есть их заимствование другими авторами не является нарушением прав автора первоисточника.

Название произведения пользуется правовой охраной, если она является оригинальной и отображает творческую самобытность автора.

Существуют три вида названий литературных произведений:

1.
Названия, которые состоят из повседневных слов в их обычном содержании, они отделяемы от произведения, ими можно воспользоваться для названия нового произведения, не нарушая авторских прав. Такие названия не могут быть самостоятельным объектом права.

2.
Названия, неотделяемые от произведения. Они образно выражают идейное содержание литературного произведения. Образное название литературного произведения теряет свою внутреннюю форму (образ), вложенную писателем, если это название используется само по себе, в отрыве от литературного произведения. Неотделяемые названия – относительно самостоятельный объект авторского права; их использование с сохранением вложенной в них писателем внутренней формы составляет нарушение авторских прав.

3.
Названия, которые составляют объект авторского права безотносительно к названному ими литературному произведению. Это – афористические названия, которые имеют самостоятельное значение. 

Теоретическое разграничение элементов произведения на охраняемую законом форму и на неохраняемое содержание осуществляется не только относительно художественных, но и научных, и научно-популярных произведений. Поэтому такие образовывающие содержание научного произведения элементы, как постановка научной проблемы, метод научного исследования, научные факты, интерпретация, систематизация, гипотеза, теория и тому подобное, самостоятельного правового значения не имеют и авторским правом не охраняются вне определенной формы. Содержание научно-популярного произведения образуют научные факты или сведения, которые содержат официальные документы, которые также являются юридически безразличными элементами.

Юридически значимыми элементами таких произведений (то есть такими, на которые распространяется авторско-правовая охрана) являются элементы формы, к которой следует отнести:

· выводы и обобщения научных фактов или сведений из официальных документов, которые выходят за пределы использованных автором источников, созданные автором новые понятия;

· логическую структурную композицию самостоятельно выведенных автором выводов и обобщений научных фактов или указанных выше сведений, созданных автором новых понятий;

· литературную форму, в которой изложены скомпонованные автором элементы произведения.

Таким образом, новизна (или наличие) в произведении лишь тех элементов, являющихся юридически безразличными (то есть, не охраняемые авторским правом), не является признаком творчества.

Если бы для творческой самостоятельности произведения нужна была новизна всех без исключения элементов, то понятия новизны произведения и его творческой самостоятельности по содержанию совпадали бы. Но для творческой самостоятельности произведения бывает достаточно новизны всего лишь одного юридически значимого элемента по сравнению с использованным оригиналом. Следовательно, новизна и творческая самостоятельность являются двумя самостоятельными признаками креативного произведения, то есть, произведения, имеющего признаки творчества.

Поэтому к критериям творчества следует отнести:

· для первоисточника – творческую самостоятельность, что заключается в новизне произведения, то есть новизне всех его юридически значимых элементов;

· для производного произведения – творческую самостоятельность, что заключается в новизне хотя бы одного юридически значимого элемента произведения сравнительно с первоисточником.

Судебная экспертиза, связанная с защитой прав 
на коммерческую тайну

	
	Сержанова Т.В.,

научный сотрудник 

Научно-исследовательского центра 

судебной экспертизы по вопросам

интеллектуальной собственности,

г. Киев


В недалеком прошлом в нашей стране относились к вопросам защиты коммерческой тайны не иначе, как к вопросам охраны секретов производства или промышленной собственности. Определением коммерческой тайны в национальном законодательстве, которое в будущем, весьма вероятно, станет похожим на определение в Соглашении ТРИПС, установлены скорее общие принципы, нежели точные правила. Поэтому судам и ученым придется поискать ответы на некоторые вопросы. Например, на вопрос о том, каков объем требований к зачислению информации в разряд «секретной в том смысле, что она либо в целом, либо в конкретном сочетании или расположении ее компонентов, не является известной или доступной лицам, принадлежащим к определенному кругу, обычно имеющему дело с подобными видами информации».

Другой вопрос: каков объем понятия «коммерческая ценность»? Одни виды информации могут не представлять никакой ценности. Другие могут иметь ценность, но не коммерческого характера. Основная цель определения коммерческой ценности информации состоит в том, чтобы выйти за пределы ранее существовавшего положения, в котором упор делался на специфический характер видов секретности, таких, как секреты производства или закрытые списки клиентов.

И третий вопрос – способы получения информации. Ведь наряду  со «способами, противоречащими правилам честного ведения коммерческой практики», т.е. «такими способами, как несоблюдение договорных условий, злоупотребление доверием или склонение к этому, включая приобретение закрытой информации третьими лицами, которые заведомо знали либо проявили неосторожность в отношении того, что именно такими способами была получена приобретенная ими информация», существует три очень важных способа получения коммерческой тайны: 1) независимое открытие, 2) обратный технический анализ, 3) добросовестное приобретение. Эти три способа считаются «честными видами коммерческой практики».

Ясно, что в «способы, противоречащие правилам честного ведения коммерческой практики» входят и такие виды преступных действий, как проникновение в деловые помещения конкурента, прослушивание его телефонов и подкуп его сотрудников. Расследование этих случаев является прерогативой следственных органов.

Для анализа же законных методов получения информации (независимого открытия, реинжиниринга и добросовестного приобретения), а также для поиска ответов на первые два вопроса необходимо привлекать экспертов.

Научно-исследовательский центр судебной експертизы по вопросам интеллектуальной собственности совместно с Донецким институтом судебной экспертизы занимается разработкой методических рекомендаций по проведению экспертизы, связанной с защитой прав на коммерческую тайну. Мы предлагаем назначать комплексную экспертизу. На основании уже проведенных исследований сформулирован ряд вопросов, которые могут быть поставлены судебному эксперту при возникновении споров  по конфиденциальной информации (коммерческой тайне).

Третий элемент – «разумные» меры по сохранению секретности – включен в рассматриваемое понятие в  целях установления нижнего и верхнего пределов объема усилий, требующихся для сохранения секретности. Нижний предел, требующий, соответственно, минимальных усилий, имеет цель простого уведомления о том, что данная конкретная информация относится к разряду секретной. Меры этого уровня способствуют экономии ресурсов правоохранительной системы в защите информации, обладатель которой мало заботится о сохранении ее в тайне. Верхний предел – это принятие максимально разумных мер. Такие меры собственника информации освобождают его от необходимости предпринимать экстремальные расходы для охраны своих секретов. Вор не может себя оправдывать тем, что на дверях кабинета с хранящейся в нем секретной информацией были слабые запоры.

Отвечая всем признакам, свойственным интеллектуальной собственности, и будучи одним из ее объектов, коммерческая тайна обладает рядом специфических особенностей.

Прежде всего, следует отметить, что в ее основе лежит фактическая монополия определенного лица на некоторую совокупность знаний. Правовые средства, которыми располагает обладатель коммерческой тайны, хотя и предоставляют ему известные возможности для ограждения его интересов, являются менее эффективными, чем те, которые имеются в распоряжении владельцев иных объектов интеллектуальной собственности. Поэтому, прежде всего, от самого правообладателя, от полноты и результативности принимаемых им мер по сохранению его фактической монополии на знание, зависит жизнеспособность его права на коммерческую тайну.

Важной особенностью коммерческой тайны является ее наибольшая универсальность среди других объектов интеллектуальной собственности. Если под изобретениями, промышленными образцами, товарными знаками и иными объектами интеллектуальной собственности закон понимает вполне определенные результаты интеллектуальной собственности, то под понятием коммерческой тайны могут быть подведены самые разнообразные сведения, связанные с производством, технологической информацией, управлением, финансами и другой деятельностью предпринимателя. При этом коммерческой тайной могут быть объявлены вполне потенциально патентноспособные решения, которые правообладатель по каким-либо причинам не желает обнародовать и патентовать в установленном порядке.

Вместе с тем, возможности предпринимателей по отнесению сведений, связанных с их деятельностью, к коммерческой тайне не безграничны. Любое государство вправе контролировать деятельность предпринимателей, следить за своевременностью и полнотой уплаты налогов, оценивать воздействие их деятельности на окружающую среду и т.д.

Коммерческая тайна как объект интеллектуальной собственности не требует  официального признания ее охраноспособности, государственной регистрации или выполнения каких-либо иных формальностей, а также уплаты госпошлин. Это также имеет значение в выборе данной формы охраны достигнутого результата интеллектуальной деятельности среди имеющихся возможностей. 

Как и по отношению к другим объектам интеллектуальной собственности, применительно к коммерческой тайне закон устанавливает ряд критериев охраноспособности, которым она должна соответствовать, чтобы пользоваться правовой охраной. Особенностью рассматриваемого объекта интеллектуальной собственности является то, что проверка охраноспособности коммерческой тайны осуществляется не в порядке специальной предварительной процедуры, а только тогда, когда право на коммерческую тайну нарушается или оспаривается, и требуется установить, существует ли оно вообще.

Во-первых, информация должна иметь действительную или потенциальную ценность в силу ее неизвестности третьим лицам. В соответствии с данным критерием из числа сведений, составляющих коммерческую тайну, исключаются те, которые не представляют никакого интереса для окружающих, которые не могут быть использованы третьими лицами для достижения своих целей, которые никто не приобрел бы, если бы они были предложены на продажу.

Кроме того, сведения, которые обладают действительной или потенциальной ценностью, должны быть неизвестны третьим лицам. Под третьими лицами в данном случае понимаются те лица, для которых эти сведения представляют коммерческий интерес.

Во-вторых, к информации, составляющей коммерческую тайну, не должно быть свободного доступа на законном основании. Если соответствующая информация может быть получена законным образом, например, путем изучения открытых данных, анализа образцов выпускаемой продукции, знакомства с публикациями и т.д., она коммерческой тайной не признается.

В-третьих, чтобы информация считалась коммерческой тайной, требуется, чтобы обладатель информации принимал меры по охране ее конфиденциальности. При этом, конечно, не требуется, чтобы обладатель информации принимал все мыслимые средства для ее охраны. Важно, чтобы из его конкретных действий явно следовало желание сохранить определенные сведения в тайне от окружающих. 

Следует подчеркнуть, что при значимости всех названных выше условий охраноспособности коммерческой тайны, последнее из них является, пожалуй, решающим. Если, например, обладатель информации не позаботился о том, чтобы возложить на конкретных лиц, будь то наемные работники или контрагенты, обязанность по неразглашению известных им сведений, его шансы на защиту нарушенных интересов крайне невелики.

Помимо коммерческой тайны законодательство выделяет еще несколько видов сведений, которые должны охраняться в тайне. Речь, в частности, идет о государственной, военной, медицинской, нотариальной, адвокатской, банковской тайнах, личной и семейной тайне, тайне усыновления, тайне следствия и т.д. Отношения, связанные с каждой из названных выше и некоторыми другими видами тайн, специально регламентируются соответствующим законодательством, устанавливающим как право на сохранение определенных сведений в тайне, так и ответственность лиц, разгласивших их без санкции правообладателя. Коммерческая тайна отличается от всех видов тайн тем, что сведения, ее составляющие, относятся к коммерческой деятельности предпринимателя и имеют коммерческую ценность. 

Если обратиться к зарубежному законодательству, то в большинстве стран это понятие именуется «trade secrets» или торговые секреты, что весьма приближенно выражает суть обозначаемого им явления. Но важно не то, какое название имеет информация, которая охраняется законом от несанкционированного доступа третьих лиц, а то, каким требованиям она должна соответствовать.

Специфической чертой коммерческой тайны, выделяющей ее среди других объектов интеллектуальной собственности, является неограниченность срока ее охраны.

Незаконные способы получения коммерческой тайны конкурентами

Соглашение ТРИПС содержит некоторые указания на способы, которые считаются непозволительными для завладения информацией, составляющей коммерческую тайну. В их числе такое: «Юридические и физические лица, на законных основаниях контролирующие определенную информацию, могут предотвращать ее несанкционированное раскрытие, приобретение или использование третьими лицами, которые для этого действуют способами, противоречащими правилам честного ведения коммерческой практики…» При этом смысл выражения «способами, противоречащими правилам честного ведения коммерческой практики» раскрывается следующим образом: это «такие способы, как несоблюдение договорных условий, злоупотребление доверием или склонение к этому, включая приобретение закрытой информации третьими лицами, которые заведомо знали либо проявили неосторожность в отношении того, что именно такими способами была получена приобретенная ими информация».

Ясно, что в «способы, противоречащие правилам честного ведения коммерческой практики» входят и такие виды преступных действий, как проникновение в деловые помещения конкурента, прослушивание его телефонов и подкуп его сотрудников. Соглашение ТРИПС содержит и другие положения, в соответствии с которыми проясняются и расширяются практические возможности охраны коммерческой тайны, поскольку от стран-участниц ВТО требуется не просто законодательное запрещение явно криминальных способов действий, но и принятие мер против видов деятельности, граничащих с преступными.

Хотя Гражданский кодекс Украины не указывает на то, какие методы получения информации являются незаконными, данный вопрос не представляет собой сложности. Во всем мире к числу таких методов относятся промышленный шпионаж, подкуп служащих обладателя коммерческой тайны, проникновение в помещение, прослушивание средств связи, вскрытие корреспонденции и т.д. Большинство из названных и подобных им действий запрещены законодательством и образуют составы административных или уголовных правонарушений (см., например, ст. УК Украины). В тех случаях, когда специального запрета на использование некоторых мер в действующем законодательстве не содержится, следует исходить из смысла правил, запрещающих недобросовестную конкуренцию.

Правомерные способы получения коммерческой тайны конкурентами 

Существует три очень важных способа получения коммерческой тайны, на которые не распространяются запретительные положения Соглашения ТРИПС: 1) независимое открытие, 2) обратный технический анализ, 3) добросовестное приобретение. Все три способа считаются «честными видами коммерческой практики».

1. Независимое открытие

Ни в одной стране мира коммерческая тайна не имеет охраны от независимых открытий. Введение подобной охраны подорвало бы основы патентной системы, которая обеспечивает защиту прав правообладателя от независимого открытия в обмен на обнародование им закрытой информации и передачу ее в общественное пользование по истечению срока патентной охраны. Обладатель незапатентованного производственного секрета рискует его утратить в любой момент. Конкурент, который делает независимое изобретение, может его засекретить как коммерческую тайну, и в этом случае возникают два обладателя одного и того же секрета. Альтернативой этому положению выступает возможность получения так называемого заградительного патента, как способа защиты собственной информации. Конкурент, защитивший себя таким образом, может, если захочет, обнародовать свои секреты, но при этом он полностью утрачивает право на коммерческую тайну. Коммерческая тайна может быть утрачена также в совершенно законной ситуации, когда независимый ученый-исследователь приходит к таким же результатам и публикует информацию о них в научной печати.

В соответствии с действующим законодательством нарушением права на коммерческую тайну считается не всякое получение третьим лицом неизвестной ему ранее и ценной для него в коммерческом отношении информации, а только завладение этой информацией с помощью незаконных методов. В связи с этим, на обладателе информации лежит обязанность доказать не только то, что эта информация отвечала всем установленным законом критериям охраноспособности, но и что конкретное лицо получило доступ к ней, используя незаконные способы, запрещенные законом (проникновение в жилище, вскрытие корреспонденции и т.д.), либо противоречат общим принципам добросовестности конкуренции (подкуп служащих, не являющихся должностными лицами, приобретение информации у контрагента обладателя права на коммерческую тайну, на котором лежала обязанность по сохранению ее конфиденциальности, и т.д.). Если доказать это обстоятельство правообладатель не сможет, его право защите не подлежит.

2. Обратный технический анализ

Обратный технический анализ, или «обратная инженерия» - это процесс исследования имеющегося в широкой продаже продукта с целью обнаружения секретов его работы и/или того, как он сделан. В международном праве интеллектуальной собственности не существует защиты против такой «обратной инженерии». Когда продукт выпущен в продажу, конкуренты могут его прибрести и поставить задачу перед своими инженерами изучить его, чтобы понять, как он сделан. Компания, которая преуспеет в этом, свободна в использовании результатов «обратной инженерии» в конкурентной борьбе с обладателем оригинального секрета производства. Эта компания может в своем производстве использовать полученный через «обратную инженерию» секрет, но она не может его запатентовать, поскольку никто из ее работников не является автором изобретения.

3. Добросовестное приобретение

Допустим, что некто приобретает коммерческую тайну у лица, которое получило ее незаконно. Соответствующие положения Соглашения ТРИПС гласят:

«Юридические и физические лица, на законных основаниях контролирующие определенную информацию, могут предотвращать ее несанкционированное раскрытие, приобретение или использование третьими лицами, которые для этого действуют способами, противоречащими правилам честного ведения коммерческой практики».

Вне зависимости от того, на ком в гражданском процессе по делам о коммерческой тайне лежит бремя доказывания (на истце или на ответчике), пользователю коммерческой информацией нужно быть готовым доказать добросовестность ее приобретения. Это означает, что, приобретая информацию, следует иметь полную документацию, свидетельствующую о том, что она приобреталась на законных основаниях. Информация может быть приобретена на стороне или же разработана собственным сотрудником. В случае приобретения закрытой информации у внешнего источника фирма должна убедиться, что к этому источнику она попала законным путем. Если данная информация является внутренней разработкой, сделанной работниками компании, она должна быть соответствующим образом зафиксирована как новаторская разработка, например, в традиционном журнале лабораторных работ (при соблюдении правила, что записи делаются чернилами, не допускаются подчистки и исправления, а новые записи фиксируются датами). Более современным методом являются компьютерные записи с помощью программ, автоматически фиксирующих все вышесказанное. И, наконец, можно напомнить о целесообразности видеозаписи основных экспериментов и соответствующих комментариев исследователей.

Положениями Соглашения ТРИПС определяется минимальный объем понятия охраны коммерческой тайны как защиты информации, которая на законных основаниях контролируется юридическим или физическим лицом и которая:

а) является секретной в том смысле, что она либо в целом, либо в конкретном сочетании или расположении ее компонентов не является известной или легкодоступной лицам, принадлежащим к определенному кругу, обычно имеющему дело с подобными видами информации;

б) имеет коммерческую ценность ввиду ее секретности;

в) в конкретных обстоятельствах была подвергнута определенным разумным мерам охраны лицом, контролирующим эту информацию на законных основаниях, в целях сохранения ее секретности.

Данное определение включает три таких элемента, как: 1) секретность, 2) коммерческая ценность, 3) меры по сохранению секретности. Это весьма похоже на объемное определение, содержащееся в законодательстве США. Чтобы соответствовать требованиям Соглашения ТРИПС, странам-членам ВТО придется охватить правовой охраной все секреты, имеющие коммерческую ценность. Конечно, все страны свободны в том, чтобы расширить пределы охраны, установленные в Соглашении, сделав национальный уровень даже более высоким.

Обывателю не известно, какие акции лучше продаются на бирже сегодня, но эта информация широко доступна брокерам, которые входят «в круг лиц, который имеет дело с данной информацией». Поэтому данная информация также не является коммерческой тайной.

Нельзя не признать, что две или даже несколько компаний независимо друг от друга могут разработать одинаковые секреты производства. Точно также нельзя не признать, что владелец такого секрета может выдать лицензию на его использование третьим лицам – производителям в данной отрасли. Однако, если каждая компания отрасли использует данный технологический процесс, то его нельзя не признать общеизвестным приемом производства. Информация является общедоступной, если, например, названия и адреса всех магазинов, торгующих определенным товаром, в конкретном городе можно найти в телефонном справочнике.
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и патентно-информационные ресурсы Украины
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1. Общие сведения о патентно-информационном обеспечении 

Суть патентно-информационного обеспечения состоит в осуществлении совокупности мероприятий, конечным результатом которых является создание потребителям (физическим и юридическим лицам) благоприятных условий надежного и быстрого получения определенных сведений об объектах промышленной собственности (ОПС), что является результатом научно-технических исследований и проектно-конструкторских разработок, а также сведений относительно их охраны, характера и объема прав заявителей и владельцев охранных документов. К числу указанных мероприятий, прежде всего, нужно отнести мероприятия, связанные с собиранием, аналитико-синтетической обработкой, фиксацией, хранением, поиском и распространением информации относительно правовой охраны ОПС. Вообще следует отметить, что упорядоченные по определенным признакам (структурированные) ведомости об ОПС являются патентно-информационными ресурсами. 

Сознавая важность использования отечественными и зарубежными потребителями патентно-информационных ресурсов для своих нужд определенных сведений, которые являются составляющими множества этих ресурсов, каждое патентное ведомство стран мира по мере своих возможностей постоянно осуществляет работы по созданию (формированию), актуализации, накоплению и длительном хранении соответствующих патентно-информационных ресурсов, а также осуществляет мероприятия по распространению определенными способами сведений об этих ресурсах и предоставлению разных видов доступа (в том числе и оперативного через сеть Интернет) к этим ресурсам заинтересованным юридическим и физический лицам. Т.е. все патентные ведомства осуществляют патентно-информационное обеспечение отечественных и зарубежных потребителей.

В Украине эту работу выполняет Государственное предприятие «Украинский институт промышленной собственности» (Укрпатент) — уполномоченное центральным органом исполнительной власти по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности государственное учреждение экспертизы для рассмотрения и проведения экспертизы заявок на ОПС. Одним из направлений деятельности Укрпатента есть создание (в процессе выполнения положенных на него задач) множества патентно-информационных ресурсов Украины и осуществления патентно-информационного обеспечения отечественных и зарубежных потребителей этих ресурсов.

2. Патентно-информационные ресурсы Украины

Множество патентно-информационных ресурсов Украины составляют: 

— сведения, которые занесены в соответствующие государственные реестры охранных документов на ОПС; 

— опубликованные в официальном бюллетене «Промышленная собственность», определенные в установленном порядке сведения о выдаче охранных документов Украины;

— опубликованные в официальном бюллетене сведения о заявках на выдачу патентов на изобретения; 

— сведения о международной регистрации знаков, которые получили правовую охрану в Украине; 

— структурированные данные об очередных патентах, зарегистрированных в патентных ведомствах Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Евразийской патентной организации, предоставляющиеся согласно подписанного в 2001 году этими ведомствами общего Соглашения для осуществления ежемесячного выпуска общего регионального патентно-информационного продукта на CD-ROM (CISPatent); 

— сведения, отображающие состояние делопроизводства по заявкам на объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, знаки для товаров и услуг, промышленные образцы);
— сведения о хорошо известных знаках в Украине;

— библиографические данные, рефераты, формулы и описания зарегистрированных в Украине изобретений и полезных моделей;

— структурированные данные, отображенные в бумажных и электронных изданиях украинских переводов редакций МПК, МКПЗ, МКТП;

— годовые и статистические отчеты о деятельности государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности;

— специализированные законодательные и нормативно-правовые акты Украины в сфере охраны промышленной собственности;

— нормативные акты центрального органа исполнительной власти по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности (сегодня таким органом является МОН Украины) и Государственного департамента интеллектуальной собственности (ГДИС), которые регламентируют охрану интеллектуальной собственности в Украине;

— международные конвенции, соглашения и договоры в сфере охраны интеллектуальной собственности;

— сведения о представителях в делах интеллектуальной собственности (патентных поверенных);

— сведения, размещающиеся на веб-сайтах Государственного департамента интеллектуальной собственности и Укрпатента.

3. Мероприятия, осуществляющиеся Госдепартаментом и Укрпатентом 

с целью патентно-информационного обеспечения деятельности 
в сфере интеллектуальной собственности

Информационное обеспечение деятельности в сфере интеллектуальной собственности осуществляется согласно Разделам 4 и 5 «Мероприятий по реализации основных задач Государственного департамента интеллектуальной собственности в 2005 году», утвержденных МОН Украины 05.01.2005 г., Разделов 4 и 5 «Мероприятий по реализации основных задач Государственного департамента интеллектуальной собственности в 2006 году», принятых решением коллегии МОН Украины от 01.12.2005 г., Разделов V и VII «Мероприятий по реализации Концепции развития национальной системы охраны интеллектуальной собственности на 2002 - 2005 года», утвержденные приказом МОН Украины от 13.12.2002 г. №. 701.

Госдепартамент и Укрпатент осуществляют патентно-информационное обеспечение потребителей патентной информации путем реализации следующих мер.

1. Создание (формирование) новых патентно-информационных продуктов, а также накопление, актуализация и долгодействующее хранение прежде созданных патентно-информационных продуктов, к которым, прежде всего, относятся национальные патентно-информационные продукты на оптических носителях информации CD-ROM и DVD, общий региональный диск CISPatent, оперативно доступные через сеть Интернет соответствующие базы данных и информационно-справочные системы.

2. Осуществление мероприятий, связанных с распространением сведений о патентно-информационных ресурсах, содержащих сведения об ОПС Украины (информирование через семинары, конференции, буклеты, выставки, круглые столы, на веб-сайтах в сети Интернет, интервью, публичные выступления и т.п.).

3. Предоставление разных видов доступа (в том числе и оперативного через сеть Интернет) к этим ресурсам заинтересованным юридическим и физический лицам.

4. Патентно-информационное обеспечение физических и юридических лиц, в т.ч. текущее комплектование патентных фондов УкрИНТЭИ, ДНТБ, территориальных Центров научно-технической и экономической информации (ЦНТЭИ) национальной патентной документацией на бумажных и электронных носителях.

5. Усовершенствование национальной патентной документации и стандартизация в сфере интеллектуальной собственности.

6. Осуществление международного обмена патентной документацией, участие в международном сотрудничестве в области патентной информации, документации и стандартизации. Сотрудничество со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Европейским патентным ведомством (ЕПВ), зарубежными патентными ведомствами. 

7. Усовершенствование информационного обеспечения процесса экспертизы заявок на объекты промышленной собственности, внедрение современных информационных технологий.

8. Постоянное пополнение и актуализация Патентно-информационной базы (ПИБ) и справочно-поискового аппарата (ГНА) к ней для проведения на их основе квалификационной экспертизы заявок на объекты промышленной собственности.

9. Систематическое комплектование Фонда патентной документации общественного пользования (ФОК).

10. Проведение работ относительно создания системы терминологической и лингвистической поддержки национальной системы охраны интеллектуальной собственности.

11. Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов по вопросам, касающихся сферы охраны интеллектуальной собственности.

12. Подготовка и издание годовых отчетов Госдепартамента, методических пособий, буклетов, информационных писем и т.п.

13. Оперативное информирование общественности Украины и зарубежных пользователей о деятельности в сфере информационного обеспечения национальной системы охраны интеллектуальной собственности на веб-сайтах Госдепартамента (http://www.sdip.gov.ua) и Укрпатента (http://www.ukrpatent.org).

4. Доступные через сеть Интернет базы данных, содержащие ведомости 

об объектах промышленной собственности

Состоянием на 01.04.2006 г. в Укрпатенте созданы и функционируют десять доступных через сеть Интернет (http://www.ukrpatent.org) интерактивных баз данных, а именно:

— специализированная БД (СБД) «Изобретения в Украине»;

— БД «Зарегистрированные в Украине знаки для товаров и услуг»;

— интерактивная БД «Промышленные образцы, зарегистрированные в Украине»;

— БД «Сведения о международной регистрации знаков, получившие правовую охрану в Украине»;

— БД «Сведения о хорошо известных знаках в Украине»;

— БД коллективного пользования «Сведения о заявках на изобретения, которые приняты к рассмотрению»;

— БД «Электронная версия официального бюллетеня «Промышленная собственность»;

— БД «Сведения о судебных решениях по результатам рассмотрения дел относительно объектов промышленной собственности»;

— БД «Сведения о международном депонировании промышленных образцов, получившие правовую охрану в Украине»;

— БД «Сведения о знаках для товаров и услуг, действие свидетельств на которые прекращено или свидетельства на которые признаны недействительными».

Эти базы данных созданы с целью улучшения патентно-информационного обеспечения работников системы интеллектуальной собственности, отечественных и зарубежных потребителей патентной информации, повышение его уровня и расширение ассортиментов патентно-информационных услуг для удовлетворения нужд граждан Украины и других стран. Они содержат соответствующие патентно-информационные ресурсы, ежемесячно актуализируются и доступны всем желающим отечественным и зарубежным пользователям информации. При этом следует отметить, что доступ к определенным БД предоставляется бесплатно, а к некоторым — на договорных началах. Ниже дадим короткую характеристику указанным БД.

4.1. Интерактивная база данных «Изобретения в Украине»
Учитывая пожелания пользователей базы данных «Изобретения в Украине», в 2005 году был обеспечен бесплатный доступ к полным библиографическим сведениям и рефератам этой базы.

По состоянию на 01.04.2006 г. в базе данных содержались сведения о 92837 патентах на изобретения и полезные модели, зарегистрированных с 1993 года. Количество пользователей, зарегистрировавшихся и пользовавшихся этой базой данных, составляла 6671. 

За 2005 год количество поисков по базе данных составляло 44195, а количество просмотров библиографических данных и других документов — 106549. Актуализация базы данных происходит дважды в месяц: в период с 24 по 26 число каждого месяца происходит обновление всех данных текущего месяца и с 8 по 11 число — возобновление данных (названий, рефератов и описаний патентов) переводами на русский и английский языки.

4.2. База данных «Зарегистрированные в Украине знаки для товаров 

и услуг»

Эта база данных содержит информацию о зарегистрированных знаках для товаров и услуг, на которые уже выданы соответствующие свидетельства о Государственной регистрации.

Состоянием на 01.04.2006 г. в базе данных помещались ведомости о 60659 свидетельствах на знаки для товаров и услуг, зарегистрированных с 1993 года. Доступ к базе данных предоставляется на договорной основе. Количество пользователей, заключивших договора и пользующихся этой базой данных, в 2005 году составляло 105. За 2005 год по базе данных осуществлено 9322 поиска, количество просмотров документов — 11899.

Актуализация базы данных происходит ежемесячно. 

4.3. Интерактивная база данных «Промышленные образцы, 

зарегистрированные в Украине»

Указанная база данных содержит информацию о зарегистрированных промышленных образцах, на которые уже выданы патенты. 

Состоянием на 01.04.2006 г. в базе данных помещались ведомости о 11854 патентах на промышленные образцы, зарегистрированные с 1993 года. Доступ к базе данных происходит на договорной основе.

Количество пользователей, заключивших договора и пользующихся этой базой данных, в 2005 году составляло 26. За 2005 год по базе данные осуществлены 1296 поисков, количество просмотров документов — 7283. 

Актуализация базы данных происходит ежемесячно. 

4.4. База данных «Сведения о международной регистрации знаков, 

получивших правовую охрану в Украине»

Доступная через сеть Интернет БД «Сведения о международной регистрации знаков, получивших правовую охрану в Украине» предназначена для предоставления пользователям информации о знаках для товаров и услуг, которые зарегистрированы в Международном реестре и получили правовую охрану в Украине согласно Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и/или Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков. 

Наличие такой базы позволяет заявителям и другим заинтересованным лицам оперативно получать достоверные исчерпывающие сведения о знаках для товаров и услуг, которые зарегистрированы в Международном реестре и получили правовую охрану в Украине. Анализ таких сведений является важным для представления заявки на знак, когда заявителю для дальнейшего получения решения Учреждения о регистрации знака, прежде всего, необходимо убедиться, что знак, который он заявит на регистрацию, не будет находиться в конфликте с уже действующими знаками.

Доступ к сведениям, которые отображены в этой БД, предоставляется всем желающим бесплатно.

4.5. База данных «Сведения о хорошо известных знаках в Украине»

В доступной через сеть Интернет БД «Сведения о хорошо известных знаках в Украине» для каждого знака, который установленным порядком признан хорошо известным в Украине, предоставляются такие данные:

— дата принятия решения, которым признано, что знак стал хорошо известным в Украине;

— дата, на которую знак стал хорошо известным в Украине; 

— имя или полное наименование владельца; 

— изображение знака. 

Каждый желающий может получить бесплатный доступ к этой БД и ознакомиться с конкретными сведениями, которые его интересуют. 

4.6. База данных коллективного пользования

«Сведения о заявках на изобретения, которые приняты к рассмотрению»

БД коллективного пользования «Сведения о заявках на изобретения, которые приняты к рассмотрению» создана для удовлетворения нужд и улучшения патентно-информационного обслуживания заявителей, их представителей (патентных поверенных) и других пользователей патентно-информационных продуктов. Эта БД предоставляет возможность осуществлять оперативный бесплатный доступ к размещенным в ней данным и содержит такие же сведения, подающиеся в соответствующем разделе официального бюллетеня «Промышленная собственность». Публикация этих сведений осуществляется согласно положению п.16, ст.16 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» (в редакции от 22 мая 2003 года № 850-IV), где указано, что по истечению 18 месяцев от даты представления заявки на изобретение, а если заявлен приоритет, то от даты ее приоритета, Учреждение публикует в своем официальном бюллетене определенные ею сведения о заявке при условии, что она не отозвана, не считается отозванной или за ней не принято решение об отказе в выдаче патента.

4.7. База данных «Электронная версия официального 

бюллетеня «Промышленная собственность»

В доступной через сеть Интернет базе данных «Электронная версия официального бюллетеня «Промышленная собственность» размещаются те же сведения, что и в бумажном издании официального бюллетеня «Промышленная собственность». Т.е. структура и состав сведений в бумажном и электронном изданиях одинаковы, они утверждены приказом Госдепартамента от 22 августа 2001 года № 50 с изменениями, внесенными согласно приказам ГДИС от 9 декабря 2002 года № 97 и от 29 мая 2002 года № 33. 

В отличие от бумажного издания электронная версия официального бюллетеня «Промышленная собственность» позволяет удовлетворить поспешные нужды многих потребителей патентно-информационных продуктов в оперативном дистанционном доступе к сведениям, содержащихся (публикующихся) в этом бюллетене.

Доступная через сеть Интернет база данных «Электронная версия официального бюллетеня «Промышленная собственность» оснащена высокопроизводительной поисковой системой, которая позволяет пользователям найти документы, соответствующие довольно сложным поисковым критериям.

Для навигации по информационному массиву этой базы данных созданная древовидная структура, с помощью которой легко получить доступ к любому разделу или подразделу бюллетеня и получить список всех документов, содержащихся в этом подразделе. После избрания нужного документа пользователь может осуществить пересмотр всего информационного массива, касающегося этого документа. С помощью упомянутой выше структуры можно осуществить пересмотр извещений, содержащихся в электронной версии бюллетеня, и перейти к пересмотру приведенных в извещениях документов.

Доступ пользователей к базе данных «Электронная версия официального бюллетеня «Промышленная собственность» бесплатный.
4.8. База данных «Сведения о судебных решениях по результатам 

рассмотрения дел относительно объектов промышленной собственности»

В сентябре месяцы 2005 года осуществлена апробация и введение в исследовательскую эксплуатацию новой интерактивной базы данных «Сведения о судебных решениях по результатам рассмотрения дел относительно объектов промышленной собственности». Эта база данных доступна через сеть Интернет. Она содержит структурированные сведения о решении судов по результатам рассмотрения дел, касающихся объектов промышленной собственности. 

Указанная база данных имеет также мощный поисковый механизм, с помощью которого пользователи имеют возможность осуществлять оперативный поиск подходящих сведений по определенным критериям.

Доступ к этой базе данных бесплатный, ее актуализация будет осуществляться по мере получения Госдепартаментом и/или Укрпатентом соответствующих судебных решений.

4.9. База данных «Сведения о международном депонировании 

промышленных образцов, получивших правовую охрану в Украине»

В октябре 2005 года в Укрпатенте осуществлены испытания новой доступной через сеть Интернет базы данных «Сведения о международном депонировании промышленных образцов, получивших правовую охрану в Украине» и передано ее в исследовательскую эксплуатацию путем размещения на своем веб-сайте www.ukrpatent.org. Эта бесплатная БД содержит сведения о промышленных образцах, которые зарегистрированы Международным бюро ВОИС в международном перечне согласно Гаагскому Соглашению и получили правовую охрану в Украине.

Указанные сведения включают соответствующие библиографические данные относительно зарегистрированных в международном реестре промышленных образцов и их изображение, которые представлены пронумерованными вариантами и видами. Эти сведения Укрпатент загружает в свою базу данных через сеть Интернет из соответствующего раздела веб-сайта ВОИС, на котором размещена электронная версия бюллетеня международной регистрации промышленных образцов.

4.10. База данных «Сведения о знаках для товаров и услуг,

действие свидетельств на которые прекращено или свидетельства 
на которые признаны недействительными»

Эта БД введенна в эксплуатацию в конце 2005 года. Она вмещает сведения о знаках для товаров и услуг, на которые прекращено действие свидетельства или которые признаны недействительными. Для удобства пользования в базе данные реализованы два режима: режим поиска и режим просмотра. В режиме поиска пользователь имеет возможность ввести поисковый запрос, обрабатывающийся поисковой системой, которая обеспечивает выдачу соответствующего результата поиска. В режиме просмотра пользователь имеет возможность просматривать свидетельства, на которые прекращено действие, по годам или за номерами.

Доступ через сеть Интернет к этой базе данных бесплатный.

5. Доступные через сеть Интернет информационно-справочные 

системы Укрпатента

По просьбе многих заявителей и патентных поверенных в Укрпатенте в 2005 году созданы и введены в эксплуатацию шесть доступных через сеть Интернет информационно-справочных систем (ИСС), а именно: 

— ИСС «Состояние делопроизводства по заявкам на изобретения (полезные модели)»; 

— ИСС «Сведения о состоянии делопроизводства по заявкам на знаки для товаров и услуг»; 

— ИСС «Состояние делопроизводства по заявкам на промышленные образцы в Украине». 

— ИСС «Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков» (Ниццкая классификация);

— ИСС «Международная классификация изобразительных элементов знаков» (Венская классификация);

— ИСС «Международная классификация промышленных образцов» (Локарнская классификация).

Первые три ИСС отображают текущее состояние делопроизводства по заявкам на объекты промышленной собственности (изобретения; полезные модели; знаки для товаров и услуг; промышленные образцы). 

ИСС «Состояние делопроизводства по заявкам на изобретения (полезные модели)» на конец 2005 года вмещала сведения о 125551 заявке. Количество поисков по базе данных в 2005 году составляет — 1634, количество просмотров состояния делопроизводства — 2333.
ИСС «Сведения о состоянии делопроизводства по заявкам на знаки для товаров и услуг» на конец 2005 года вмещала сведения о 107272 заявках. Количество поисков по базе данных в 2005 году составляет — 2762, количество просмотров состояния делопроизводства — 2213.

ИСС «Состояние делопроизводства по заявкам на промышленные образцы в Украине» на конец 2005 года вмещала сведения о 14176 заявках. Количество поисков по базе данных в 2005 году представляет — 430, количество просмотров состояния делопроизводства — 559.

Сведения относительно состояния делопроизводства по определенной заявке представляются такими атрибутами:

— вертикальная шкала («термометр») с делением на стадии делопроизводства, присущая данному объекту промышленной собственности (ОПС);

— цветные окраски делений шкалы, указывающие на то, какие стадии завершены и какая стадия активна;

— две горизонтальные таблицы, одна из которых содержит названия и даты отправки Укрпатентом документов (сообщений, запросов и т.п.) заявителю (его представителю), а другая — названия и даты отправки заявителями документов-ответов (ходатайств) в Укрпатент.

Для получения нужной информации по конкретной заявке заявителю (патентному поверенному) необходимо зарегистрироваться в ИСС, активизировать одну из пиктограмм, которая указывает на соответствующую ОПС («изобретения», «полезные модели», «знаки для товаров и услуг», «промышленные образцы»), набрать в выделенном окошке номер заявки, нажать на пиктограмму «поиск» и дождаться, когда на мониторе компьютера появятся сведения относительно состояния делопроизводства по определенной заявке. 

Знание таких сведений относительно состояния делопроизводства по определенной заявке разрешит заявителям оперативно реагировать и принимать соответствующие решения по заявкам, которые ими представлены и обрабатывают в Укрпатенте. Оперативное бесплатное дистанционное получение таких сведений через сеть Интернет разрешит заявителям (патентным поверенным) значительно сэкономить время и средства и избежать отрицательных последствий, наступающих в случаях несвоевременного осуществления определенных действий в процессе делопроизводства по заявкам, которые ими представлены.

Актуализация первых трех ИСС происходит ежедневно с помощью соответствующих процедур, сохраняющихся на сервере.

Четвертая, пятая и шестая ИСС содержат сведения, которые отображены в соответствующих международных классификаторах. Эти ИСС имеют поисковые системы, с помощью которых пользователи могут осуществлять оперативный поиск определенных данных в этих классификаторах.

С апреля 2006 года введена в эксплуатацию седьмая информационно-справочная система «Электронная версия украинского перевода официального издания восьмой редакции МПК» (базовый уровень) с высокоэффективной поисковой системой, которая разрешает осуществлять поиск информации за определенными критериями. Базовый уровень восьмой редакции МПК предназначен для классифицирования национальных коллекций патентных документов, которые публикуют малые или средние ведомства промышленной собственности. Этот уровень включает приблизительно 20 000 рубрик на иерархически высоких уровнях Классификации: разделы, классы, подклассы, основные группы и, в некоторых технических областях, подгруппы с небольшим количеством точек.

Доступ к информации всех ИСС — бесплатный. 

6. Патентно-информационные продукты на оптических 

носителях информации CD-ROM

Патентные ведомства ведущих стран мира на протяжении многих лет публикуют национальную патентную документацию на электронных носителях — CD-ROM, DVD-ROM. Переход на электронные носители дает возможность осуществлять международный обмен патентной документацией с использованием современных носителей информации, что обеспечивает качественно новые возможности ее использования, значительно снижает расходы на публикацию, пересылку и хранение. Патентные ведомства стран с переходной экономикой, в т.ч. и Украина, осознают важность этого вопроса и уделяют ему значительное внимание, поскольку международный обмен осуществляется странами для комплектования патентно-информационных ресурсов, предназначенных для проведения экспертизы заявок и информационного обеспечения общественности. При этом некоторые зарубежные ведомства отказываются осуществлять международный обмен патентной документацией на бумажных носителях, отдавая преимущество электронным носителям, а в некоторых случаях — использованию патентной документации, которая доступна через Интернет.

Учитывая важность решения этой проблемы, 2005 год для Укрпатента является знаменательным, поскольку с января этого года на регулярной основе (параллельно с изданиями на бумажном носителе) осуществляется ежемесячный выпуск таких патентно-информационных продуктов на оптических носителях информации CD-ROM:

— Официальный бюллетень «Промышленная собственность»;

— Национальный CD-ROM «Изобретения в Украине»;

— Национальный CD-ROM «Зарегистрированные в Украине знаки для товаров и услуг».

С 2002 по 2004 годы копии официального бюллетеня «Промышленная собственность» на CD-ROM распространялись филиалом Укрпатента — УкрЦИПИУ. 

Согласно утвержденным в установленном порядке «Реестрам бесплатной рассылки» патентно-информационные продукты рассылаются отечественным (Государственной научно-технической библиотеке, УкрИНТЭИ, территориальным Центрам научно-технической и экономической информации, органам государственной власти и организациям Украины, которые прислали соответствующие письма) и зарубежным адресатам:

1. Официальный бюллетень «Промышленная собственность» на бумажном носителе (с 1993 г.) — 31 экземпляр.

2. Официальный бюллетень «Промышленная собственность» на CD-ROM (с 2005 г.) — 80 экземпляров, в т.ч. партнерам по международному обмену — 49.

3. Описания патентов Украины на изобретения на бумажном носителе (с 1993 г.) — 23 экземпляра.
4. Национальный CD-ROM «Изобретения в Украине» (с 2005 г.) — 44 экземпляра, в т.ч. партнерам по международному обмену — 23.
Все заинтересованные пользователи имеют возможность на договорной основе приобрести в Укрпатенте указанные издания, а также национальный CD-ROM «Зарегистрированные в Украине знаки для товаров и услуг».

Необходимо отметить, что стоимость годовой подписки, установлена на все патентно-информационные продукты на CD-ROM (360 грн.), значительно ниже по сравнению со стоимостью годовой подписки на аналогичные издания на бумажных носителях (например, на официальный бюллетень — 1440 грн.), и практически доступна всем. Пользователям рассылаются «Условия использования национальных патентно-информационных продуктов на CD-ROM».

7. Аккумулятивный оптический диск DVD «Знаки для товаров и услуг, 

зарегистрированные в Украине»

В октябре 2005 года государственное предприятие «Украинский институт промышленной собственности» начало выпуск аккумулятивного оптического диска DVD «Знаки для товаров и услуг, которые зарегистрированы в Украине». На этом диске размещаются сведения обо всех выполненных в Украине регистрациях знаков для товаров и услуг за период с января 1993 года до даты завершения текущей регистрации. Т.е. это есть DVD накопительного типа наподобие оптических дисков «Romarin», на которые размещаются накопительные сведения о международных регистрациях знаков.
Этот оптический диск содержит определенные сведения о зарегистрированных знаках для товаров и услуг, а именно: библиографические данные, изображения знаков и перечень товаров и услуг, сгруппированных в классы согласно МКТП. Библиографические данные представлены на украинском языке.

При инсталляции аккумулятивного диска DVD на компьютер пользователя формируется первичная база данных знаков для товаров и услуг, которая в дальнейшем может быть пополнена с текущих ежемесячных оптических дисков «Национальный CD-ROM «Зарегистрированные в Украине знаки для товаров и услуг».

На этом DVD размещена мощная поисковая система, которая дает возможность пользователю осуществлять такие виды поиска: предметный (тематический), именной, нумерационный, за классами МКТП (Ниццкая классификация) и за классами изобразительных элементов знаков согласно Венскому соглашению за 26 критериями.

Программное обеспечение поисковой системы дает возможность пользователю правильно формулировать запрос, осуществлять поиск по этому запросу, отображать найденные документы на экране компьютера и распечатывать определенные пользователем документы.

Этот аккумулятивный оптический диск DVD все желающие могут приобрести в Укрпатенте через заказ.

8. Распространение патентно-информационных продуктов

Укрпатент лишь с 2005 года изготовляет патентно-информационные продукты на СD-ROM и DVD. Но частые обращения заинтересованных пользователей свидетельствуют о значительном спросе на этот вид информационной продукции.

Так, аккумулятивный оптический диск DVD «Знаки для товаров и услуг, зарегистрированных в Украине» создан был в октябре 2005 года, а до конца года его уже приобрели 5 организаций.

Патентно-информационные продукты на оптических дисках CD-ROM, которые выдаются в Укрпатенте, в 2005 году приобрели 69 организаций: 

— CD-ROM Официальный бюллетень «Промышленная собственность» — 40 организаций, 

— CD-ROM «Изобретения в Украине» — 18,

— CD-ROM «Зарегистрированные в Украине знаки для товаров и услуг» — 11.

Официальный бюллетень в 2005 году распространялся как на бумажном носителе, так и на оптических дисках CD-ROM. При этом распространение осуществлялось как на платной основе так и бесплатно. Соотношение количества комплектов официальных бюллетеней, которые распространены в 2005 году такое:

	Носители
	На безоплатной основе, шт.
	На платной основе, шт.

	Бумажный
	55
	82

	CD-ROM
	93
	40


9. Развитие веб-сайта Укрпатента в 2005 году

В апреле 2005 года в сети Интернет был зарегистрирован веб-сайт (www.ukrpatent.org) Государственного предприятия «Украинский институт промышленной собственности» (Укрпатент). С момента регистрации количество посетителей сайта достигло 28136 человек., количество пересмотренных страниц — 106178. Среднее количество посещений за день составляет почти 250 человек. Функционирует англоязычная версия сайта.

Веб-Сайт Укрпатента стабильно занимает первое место среди 84 участников в разделе «Экспертиза» общего рейтинга сайтов http://mytop-in.net.

В главное меню сайта включены следующие разделы:

— об Укрпатенте;

— объекты промышленной собственности;

— программные средства для подготовки электронных экземпляров заявок;

— специальное законодательство Украины в сфере промышленной собственности;

— стандарты в сфере интеллектуальной собственности;

— базы данных и информационно-справочные системы;

— патентно-информационные фонды;

— официальные публикации;

— патентные поверенные;

— инфокалейдоскоп;

— статьи;

— полезные линки;

— карта сайта.

Также на главной странице размещены информационные блоки «Объявление», «Новое на сайте», лента новостей. Сайт постоянно пополняется актуальной информацией.

Предоставленную статистику посещений сайта www.ukrpatent.org за период с 09.05.2005 по 20.12.2005 можно проиллюстрировать таблицей и диаграммой:

	Месяц
	Количество 

посетителей (чел.)
	Месяц
	Количество 

посетителей (чел.)

	Май (с 9.05)
	2623
	Сентябрь
	3316

	Июнь
	2716
	Октябрь
	4663

	Июль
	2663
	Ноябрь
	5644

	Август
	2776
	Декабрь (до 20.12)
	3787
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10. Развитие веб-сайта Госдепартамента в 2005 году

В 2005 году введен ряд мероприятий с целью повышения информативности веб-сайта Госдепартамента (www.sdip.gov.ua).

1. На его главной странице созданы:

— постоянно действующий информационный блок «актуально»;

— рубрика «Вопрос главе Госдепартамента», которая работает в режиме онлайн. За время существования рубрики размещено около 80 ответов на вопросы посетителей сайта Госдепартамента;

— каталог услуг (гражданам и юридическим лицам, государственным служащим, международному сообществу);

— баннеры родственных организаций в сфере ИС.

Начала действовать лента новостей, которая ежедневно обновляется и содержит информацию относительно деятельности Госдепартамента и предприятий, которые находятся в сфере его управления.

В 2005 году во всех разделах веб-сайта было размещено свыше 1200 материалов, изменений и дополнений. 

2. В разделе: О Госдепартаменте созданы подразделы: 

— обнародование проектов нормативно-правовых документов; 

— общественная коллегия.

3. Подраздел Международная интеграция дополнено рубриками: Защита прав интеллектуальной собственности (ИС) в Украине и оценка системы охраны прав ИС в Украине; Мероприятия по легализации компьютерных программ.

4. Подраздел ведомственные нормативно-правовые акты пополнен новыми документами:

— нормативно-правовые акты МОНУ, Госдепартамента;

— рекомендации относительно транслирования буквами украинской азбуки собственных названий, представленных английским, французским, немецким и итальянским языками. 

5. В разделе Информационные ресурсы, подразделе Публикации на электронных носителях создана новая рубрика «Информационные продукты на CD-ROM», которая содержит информацию о выпуске:

— официальный бюллетень «Промышленная собственность» на CD-ROM;

— национальный CD-ROM «Изобретения в Украине»;

— национальный CD-ROM «Зарегистрированные в Украине знаки для товаров и услуг».

6. Раздел «Справочная информация» дополнен новыми подразделами:

— разъяснение к Постановлению КМУ № 1716 (содержит шесть рубрик);

— ГО «комитет будущего Украины» (четыре рубрики);

— информационные подразделы относительно заседаний, конференций, семинаров, конкурсов, повышение квалификации и др.;

— статьи и доклады;

— коллективное управление авторскими и сопредельными правами;
— зарубежные бесплатные базы данных.

Статистические данные работы веб-сайта Госдепартамента в 2005 г.

(состоянием на 20.12 2005 по данным общего рейтинга сайтов http://mytop-in.net.)

	Год
	Среднее количество посещений за год
	Среднее количество посещений за месяц
	Среднее количество посещений через сутки

	2005
	234017
	17696
	Почти 400


Статистика посещений сайта по месяцам (с 1 января по 20 декабря 2005 года)

	Месяц
	Количество посещений

	Январь
	21664

	Февраль
	31798

	Март
	37232

	Апрель
	33521

	Май
	26857

	Июнь
	27251

	Июль
	8280

	Август
	7657

	Сентябрь
	8788

	Октябрь
	10487

	Ноябрь
	12429

	Декабрь
	8053
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Больше всего посетителей, учитывая украинскую, русскую и английскую версии сайта, наблюдается в разделах: Новости; О Госдепартаменте; Законодательство; Справочная информация. Посетителями сайта являются пользователи сети Интернет свыше 60 стран, среди них: США, Россия, Беларусь, Германия, страны Прибалтики, Япония, Казахстан, Великобритания и т.п.

11. Услуги, предоставляющиеся филиалом Укрпатента — УкрЦИПИУ

Украинский центр инноваций и патентно-информационных услуг (УкрЦИПИУ) является филиалом Государственного предприятия «Украинский институт промышленной собственности». Целью деятельности Центра есть всестороннее содействие инновационной активности в Украине и помощь всем участникам инновационного процесса в решении вопросов, касающихся сферы промышленной собственности.

В Центре на заказ выполняются такие работы:

— поиск партнеров для осуществления инновационной деятельности средствами Интернет-Биржи промышленной собственности;

— составление договоров о передаче прав на объекты промышленной собственности, лицензионных договоров, документов для представления заявки на получение правовой охраны объекта промышленной собственности в Украине и за ее пределами;

— информационный поиск объектов промышленной собственности;

— патентные исследования, сравнительный анализ для установления прав владельца охранного документа на объект промышленной собственности;

— консультации по вопросам, касающихся приобретения, защиты и использования прав на объекты промышленной собственности, решение споров в досудебном порядке;

— изготовление электронных копий на CD-ROM официальных изданий, копий патентных документов и т.п.;

— организация выставок объектов промышленной собственности, конференций, семинаров и других мероприятий по вопросам промышленной собственности.

Договорные услуги предоставляются согласно «Временным тарифам на патентно-информационные и другие услуги УкрЦИПИУ», которые размещены на его веб-сайте (www.ip-centr.kiev.ua), а также в соответствующих разделах веб-сайтов Госдепартамента и Укрпатента.

В Центре действует наиполнейший в Украине фонд патентной документации общественного пользования (ФОП). Доступ до патентной документации, международных классификаций объектов промышленной собственности, других изданий на бумажных носителях, составляющих ФОП, бесплатный. Бесплатно предоставляется также ряд услуг, в частности: консультации по методике проведения патентно-информационного поиска в ФОП, определение классификационных индексов, предоставление информации о наличии документов в ФОП, адрес патентных БД в Интернете и т.п. Специалисты ФОП систематически работают над усовершенствованием существующих и разработкой новых патентно-информационных услуг, их форм и методов. Например: внедрение выборочного (тематического) распространения информации о текущих поступлениях в ФОП, которое предоставляется на договорных началах, позволяет заинтересованным пользователям минимизировать расходы времени и оперативно получать такую информацию. Значительным спросом пользуются тематические подборки (на сегодня они охватывают 25 разных тем) по актуальной тематике, подготовленные на базе новейших национальных и зарубежных патентных документов. Осуществляется систематическое повышение квалификации специалистов ФОП.

В 2005 году:

— услугами ФОП воспользовались почти 2470 пользователей, из которых: свыше 1850 физических лиц и свыше 620 юридических лиц;

— количество выданных документов составляет свыше 86900 единиц.

За последние годы проведена замена технического обеспечения информационных фондов наиболее современной компьютерной техникой, способной работать с новейшими программными продуктами, которые используются патентными ведомствами разных стран. Осуществляется переход с дисков CD-ROM на DVD-ROM и концентрация информации на сервере управления сетью, которая в значительной мере ускоряет проведение поиска.

О надежном патенте. Как его получить?

	
	Луценко Ф.О.,

заместитель начальника отделения экспертизы заявок на изобретения, полезные модели 

и топографии интегральных микросхем 

ГП «Украинский институт промышленной 

собственности»,
г. Киев


Создание новых прогрессивных объектов технологии, то есть изобретений или полезных моделей, связано с затратами средств, времени и усилий на этапах исследования, создания и производства. В то же время, уже созданные объекты технически просто и дешево воспроизвести. Если воспроизведению не препятствовать путем правовой охраны объектов технологии, их творец не сможет возместить свой вложенный рисковый капитал соответствующими доходами на рынке и потеряет свою материальную мотивацию и источники для последующей изобретательской деятельности.

Основная цель правовой охраны изобретений и полезных моделей — создать правовой механизм законного предотвращения возможности безоплатного использования этих объектов третьими лицами с коммерческой целью. Очевидно, что «надежность» правовой охраны определенного объекта является очень важным фактором для успеха этого дела.

Надежность правовой охраны объекта технологии включает у себя с одной стороны то, насколько объем правовой охраны, что предоставляется патентом или группой патентов, закрывает множество возможных реализаций изобретательского замысла, положенного в основу этого объекта технологии, а с другой то, насколько имущественные права, базирующиеся на этих патентах, не могут быть признаны не действительными полностью или частично (ст. 469 Гражданского кодекса Украины (дальше — ГКУ), ч. 1 ст. 33 Закона Украины «Об охране прав на изобретения (полезные модели)» (дальше — Закон)).

Как известно, практически ничто не может быть абсолютно надежным, тем более тяжело представить абсолютно надежный патент. Однако законодательство Украины имеет определенные особенности, которые позволяют обеспечить высокую надежность правовой охраны объектов технологии. Для этого заявителю в каждом конкретном случае необходимо правильно выбирать разные варианты патентования объекта в зависимости от его особенностей, цели патентования, финансовых возможностей заявителя, способа и желаемого срока реализации приобретенных прав. При условии правильного выбора стратегии и тактики патентования объекта с учетом особенностей разных патентов относительно условий предоставления правовой охраны и процесса патентования, правовая охрана этого объекта в Украине может быть надежной и приобретенной в достаточно сжатые сроки, при совсем незначительных финансовых расходах.

А теперь об уникальных особенностях законодательства Украины, которые целесообразно учитывать.

Во-первых, ни ГКУ

, ни Закон не содержат положений, которые бы не позволяли одному и тому же заявителю подать на один и тот же объект технологии (например, процесс или способ, вещество, устройство) несколько заявок и получить по этим заявкам несколько патентов при условии, что эти заявки имеют одну и ту же дату подачи или дату приоритета.

Во-вторых, приобретение права интеллектуальной собственности на один объект технологии может подтверждаться патентами двух видов: патентом на изобретение и патентом на полезную модель. Патент на полезную модель предоставляет его владельцу такие же имущественные права интеллектуальной собственности, как патент на изобретение (ст. 464 ГКУ). Изобретение и полезная модель идентичны между собой:

· относительно перечня объектов технологии (ч. 2 ст. 459, ч. 2 ст. 460 ГКУ, ч. 2 ст. 6 Закона), которые могут быть объектом изобретения или полезной модели;

· относительно перечня объектов технологии, на которые не распространяется правовая охрана (ч. 3 ст. 459, ч. 3 ст. 460 ГКУ, ч. 3 ст. 6 Закона);

· относительно перечня объектов, которые не признаются изобретениями и полезными моделями, поскольку они не являются объектами технологии (п. 2.5 Правил составления и подачи заявки на изобретение и заявки на полезную модель, утвержденные приказом Министерства образования и науки Украины от 22.01.2001 г. № 22 (дальше — Правила составления)).

В-третьих, изобретение и полезная модель имеют между собой очень существенную разницу, которая заключается в том, что полезной модели не касается условие охраноспособности «изобретательский уровень», то есть полезная модель считается пригодной для приобретения права интеллектуальной собственности на нее, если она, соответственно с законом, является новой и пригодной для промышленного использования (ч. 1 ст. 460 ГКУ, ч. 2 ст. 7 Закона). Причем изобретение и полезная модель ничем не отличаются между собой относительно определения их новизны и промышленной пригодности (ч. 3-6, 8 ст. 7 Закона).

В-четвертых, срок действия имущественных прав интеллектуальной собственности или, другими словами, срок действия патента на полезную модель меньше соответствующего срока относительно изобретения, но достаточно длительный. Он заканчивается через десять лет от даты подачи заявки на полезную модель в установленном законом порядке (ч. 4 ст. 465 ГКУ, ч. 4 ст. 6 Закона).

В-пятых, сумма сборов, которые платит национальный заявитель за приобретение имущественных прав интеллектуальной собственности на полезную модель гораздо меньшая по сравнению с суммой соответствующих сборов относительно изобретения, а в абсолютном размере эта сумма очень незначительна. Например, в наиболее распространенном случае национальный заявитель, который не является изобретателем, к моменту получения патента на полезную модель платит сборов на сумму 55 грн.:

— 25 грн. за подачу заявки на полезную модель, формула которой содержит не более пятнадцати пунктов (код сбора 10100 согласно с приложением к Порядку уплаты сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 23.12.2004 г. № 1716 (дальше — Порядок));

— 30 грн. за публикации о выдаче патента на полезную модель (код сбора 12400 согласно с приложением к Порядку).

В случае, когда заявителем является изобретатель полезной модели, эти сборы выплачиваются в размере 50 процентов от указанного выше установленного размера (п. 4 Порядка).
В-шестых, патент на полезную модель выдается по результатам формальной экспертизы без проведения квалификационной экспертизы, в результате чего:

— срок рассмотрения заявки на полезную модель, то есть срок от даты подачи заявки до даты высылки заявителю решения о выдаче патента на полезную модель, намного меньше соответствующего срока относительно заявки на изобретение.

— срок публикации сведений о полезной модели, то есть срок между датой подачи заявки и датой публикации сведений о выдаче патента на полезную модель, значительно меньше, чем срок между датой подачи заявки на изобретение и датой публикации сведений об этой заявке, который составляет 18 месяцев.

Существует предвзятое мнение о том, что патент на изобретение по сравнению с патентом на полезную модель является более надежным, поскольку он выдается после экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение на соответствие критериям охраноспособности изобретения, которая называется квалификационной экспертизой. Конечно, здесь есть значительная доля истины, но при этом необходимо учитывать следующее. Ни одно патентное ведомство, даже такое мощное как Европейское патентное ведомство или патентное ведомство США, не может обеспечить 100% полноту поиска, поскольку это невозможно из-за технических и экономических факторов.

В таком авторитетном издании, как Введение в интеллектуальную собственность (Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1998), говорится:

— «Следует понять, что, несмотря на то, что идеалом поиска является полнота, этот идеал не обязательно может быть достигнут из-за таких факторов, как неизбежное несовершенство любой классификации и информационно-поисковой системы, и он может не оправдаться экономически, если затраты на проведение поиска приходится ограничивать разумными рамками» [п. 7.72, с. 136];

— «Следует отметить, что, поскольку целью любого патентного закона является охрана изобретений, патентное ведомство отказывает в выдаче патента только в том случае, если результаты экспертизы явно препятствуют выдаче. Любое сомнение разрешается в пользу заявителя, так как вынесение окончательного решения относительно юридического действия патента (или иного предмета) обычно возможно через судебные инстанции» [п. 7.77, с. 136].

Результаты квалификационной экспертизы любого патентного ведомства не могут быть абсолютно достоверными.

Крепкий фундамент надежности правовой охраны определенного результата научно-технической разработки закладывается на этапе выявления в нем охраноспособных объектов, выбора варианта патентования объектов в зависимости от их особенностей, цели патентования, финансовых возможностей заявителя, способа и желаемого срока реализации приобретенных прав, и на этапе составления заявок.

Типичная ошибка национальных заявителей заключается в том, что часто заявляется не определенная изобретательская идея с развитием ее до наибольшего количества конкретных воплощений, а конкретная машина, механизм или другое устройство, которое является одним из многих возможных воплощений определенной изобретательской идеи. В таких заявках, как правило, только один пункт формулы с большим количеством признаков, которые слишком детализируют, например конструкцию устройства. Конечно, патент, полученный по такой заявке, обеспечивает слишком малый объем правовой охраны и дает много возможностей другим лицам свободно использовать изобретение.

Другая крайность, когда в заявке делается попытка в одном пункте формулы заявить определенную технологическую идею в настолько обобщенном виде, что либо вообще невозможно понять суть объекта, который охарактеризован в формуле, либо он не является новым или таким, что имеет изобретательский уровень. При этом в формуле отсутствуют зависимые пункты, которые бы конкретизировали заявленный объект до определенных более или менее реальных воплощений, правда, иногда в описании такие воплощения раскрываются.

На этапе выявления в научно-технической разработке охраноспособных объектов чрезвычайно важно установить более или менее четкие границы изобретательской идеи. Для этого можно применить такой прием. Сначала попробовать создать как можно больше возможных принципиальных схем, например, нового устройства, и попробовать выполнить отдельные его элементы в разном виде так, чтобы во всех исполнениях обеспечивалось достижение только одного, на взгляд изобретателя, наиболее важного положительного эффекта, который базируется на определенных свойствах материального мира, или другими словами технического результата. На основе этого к совокупности признаков изобретения или полезной модели, которые указываются в независимом пункте формулы, включают только те признаки, которые свойственны всем отмеченным вариантам устройства. После этого изобретателю желательно поставить себя на место конкурента и попробовать использовать изобретение или полезную модель в каком-то собственном устройстве так, чтобы достичь указанного технического результата, но при этом не использовать хотя бы один признак независимого пункта формулы. Если это удалось, значит, необходима соответствующая коррекция независимого пункта формулы. Именно во время этого процесса достигается полное понимание сути изобретения или полезной модели, и что особенно важно — правильное видение содержания описания и формулы изобретения.

Потом необходимо сформулировать зависимые пункты формулы, которые бы вместе с независимым пунктом и с другими зависимыми пунктами формулы характеризовали множество созданных вариантов устройства.

Очень важно формулу, а, особенно, независимый пункт излагать с употреблением корректных терминов так, чтобы:

— в целом содержание независимого пункта формулы или зависимого пункта вместе с другими пунктами, которым он подчинен, было вполне понятным (п. 7.1.2 Правил составления);

— смысловое содержание каждой отдельной характеристики или другими словами признака изобретения, который включен в пункт формулы, а, особенно, в отличительную часть независимого пункта формулы, было однозначно понятно специалисту на основе известного уровня техники (п. 7.1.5 Правил составления). Это означает, что в формуле нельзя употреблять термины, значение которых можно установить только из описания заявки;

— все термины, которые использованы в формуле, были использованы при раскрытии конкретных примеров выполнения изобретения в описании, поскольку формула должна базироваться на описании (п. 7.1.4 Правил составления). Например, если в формуле признак изложен — «вал смонтирован в подшипниковых опорах», то в примере осуществления изобретения в описании правильным будет изложить «вал смонтирован в подшипниковых опорах, каждая из которых выполнена в виде корпуса с шарикоподшипниками», и неправильно: «вал смонтирован в подшипниках размещенных в корпусах».

Также важно, чтобы описание было достаточно полным и раскрывало суть изобретения или полезной модели настолько ясно и полно, чтобы его смог осуществить специалист в соответствующей отрасли (ч. 7 ст. 12 Закона, п. 6.1 Правил составления). Если в формуле, особенно, в отличительной части независимого пункта формулы использован обобщенный признак, то в описании необходимо навести несколько вариантов выполнения этого признака или хотя бы указать на эти варианты, если возможность реализации этих вариантов очевидна для специалиста. В любом случае, в описании изобретения не нужно указывать, что определенные сведения касательно заявленного объекта — это ноу-хау.

При составлении независимого пункта формулы желательно рассмотреть набор признаков, включенных в этот пункт, для определения следующего:

— во-первых, образует ли этот набор признаков единственную неделимую совокупность признаков, каждый из которых необходим для достижения одного главного технического результата, и не есть ли она механическим объединением нескольких совокупностей, которые направлены на достижение отдельных технических результатов, среди которых нет ни одного общего более-менее важного; 

— во-вторых, соответствует ли эта совокупность признаков, по мнению изобретателя или лица, которое составляет заявку, условиям новизны и для заявки на изобретение изобретательскому уровню. Однако в случае развития и детализации совокупности признаков независимого пункта зависимыми пунктами лучше нарушить это условие, чем слишком сузить объем формулы.

Особенно необходимо подчеркнуть важность того, что в описании необходимо достаточно ясно и четко сформулировать главный технический результат и, насколько это возможно, подтвердить достоверными данными то, что в случае осуществления изобретения (полезной модели) по независимому пункту формулы, указанный в описании технический результат действительно достигается. Не следует ограничиваться декларативными неподтвержденными заявлениями и ссылками на то, что специалист сможет осуществить изобретение во всем заявленном объеме. Если независимый пункт формулы дает достаточно обобщенную характеристику объекта правовой охраны, необходимо или навести достаточно большое количество разных примеров осуществления изобретения (полезной модели) и/или раскрыть механизмы влияния совокупности признаков на достижение технического результата настолько ясно и полно, чтобы специалист из описания смог установить множество возможных реальных объектов технологии, которые с одной стороны подпадают под определение независимого пункта формулы, а с другой — в которых достигается указанный технический результат. Сказанное в известной мере касается также отдельных технических результатов и зависимых пунктов формулы, наличие которых в формуле должно осложнить возможность признания имущественных прав на изобретение (полезную модель) недействительными полностью.

В подтверждение сказанного высказываю свое личное видение проблем, которые могут возникнуть в связи с отсутствием достоверных доказательств того, что указанный в описании изобретения (полезной модели) технический результат действительно достигается.

Согласно со ст. 1 Закона «изобретение (полезная модель) — результат интеллектуальной деятельности человека в любой сфере технологии». Если рассматривать термин «технология» в широком смысле как совокупность знаний, необходимых для изготовления и применения изделий для наиболее полного удовлетворения определенных потребностей в определенной сфере деятельности людей, то результат умственной деятельности появляется только тогда, когда к указанной совокупности знаний добавляются новые знания, которые с одной стороны раскрывают то, какие потребности и насколько полнее удовлетворяются, что является собственно техническим результатом. С другой стороны эти знания должны раскрывать то, каким образом это можно обеспечить, что является собственно характеристикой изобретения (полезной модели), которая дается в формуле. Таким образом, развивается совокупность знаний как предмет определенной технологии, что является сутью научно-технического прогресса. Нет новых знаний относительно технического результата или нет новых знаний относительно путей его достижения, уровень знаний не повышается, не происходит научно-технического прогресса, то есть, нет результата интеллектуальной деятельности человека в сфере технологии, а собственно, по определению, нет изобретения (полезной модели).

Эти размышления подтверждаются тем, что согласно с п. 7.1.3 Правил составления «формула изобретения (полезной модели) признается такой, что выражает суть изобретения (полезной модели), если она содержит совокупность его (ее) существенных признаков, достаточных для достижения указанного заявителем технического результата». Из этого возможно сделать следующий вывод: нет технического результата, значит нет отмеченной совокупности, а значит — сути изобретения (полезной модели), и собственно последнего.

Соответственно с п. 7.3.2 Правил составления «В независимый пункт формулы изобретения или полезной модели (или в каждый независимый пункт формулы, которая характеризует группу изобретений) включают совокупность признаков, достаточных для достижения технического результата. Указанная совокупность признаков определяет объем правовой охраны». Вывод — нет технического результата, значит, нет указанной совокупности, а, значит, невозможно определить объем правовой охраны, то есть предоставление правовой охраны является невозможным.

«Формула изобретения (полезной модели) предназначена для определения объема правовой охраны, которая предоставляется патентом» (п. 7.1.1 Правил составления). «Формула изобретения (полезной модели) должна выражать его (ее) суть...» (п. 7.1.2 Правил составления). С учетом этого — при отсутствии технического результата часть заявки или патента, которая формально названа формулой, не является собственно формулой изобретения (полезной модели), поскольку не может выполнять ее назначение. В соответствии с ч. 5 ст. 6 Закона «Объем правовой охраны, что предоставляется, определяется формулой изобретения (полезной модели)». Из этого можно сделать последующий вывод, что в случае отсутствия технического результата, не может быть формулы, а без формулы – правовой охраны изобретения (полезной модели).

«При проверке формулы изобретения определяют наличие в ней существенных признаков заявленного объекта, совокупность которых является достаточной для достижения указанного заявителем технического результата» (п. 6.4.2 Правил рассмотрения). «Если существенный признак, без которого технический результат (ни один из результатов, в случае если заявитель указал несколько) не достигается, не включен в независимый пункт формулы изобретения, но есть в описании или в зависимом пункте формулы, то заявителю направляется уведомление с мотивированным обоснованием необходимости включения такого признака в независимый пункт формулы» (п. 6.4.2 Правил рассмотрения). «Заведение экспертизы может требовать от заявителя предоставления дополнительных материалов, если без них проведение экспертизы невозможно, или в случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности любых сведений или элементов, что содержатся в материалах заявки... Дополнительные материалы должны быть поданы заявителем в течение двух месяцев от даты получения им уведомления или вывода заведения экспертизы... Если заявитель не подаст дополнительные материалы в установленный срок, то заявка считается отозванной, о чем ему посылается уведомление» (ч. 6 ст. 16 Закона). Учитывая сказанное раньше вполне очевидно, что проверка изобретения (полезной модели) соответственно условиям охраноспособности невозможна без предоставления заявителем исправленной формулы, независимые пункты которой содержат совокупности признаков, достаточные для достижения указанных заявителем технических результатов, и/или достоверных доказательств того, что совокупности признаков независимых пунктов ранее поданной формулы, являются достаточными для достижения указанных заявителем технических результатов.

«Изобретение (полезная модель) признается новой, если не является частью уровня техники. Объекты, что являются частью уровня техники, для определения новизны изобретения должны учитываться только отдельно» (ч. 2 ст. 7 Закона). «Продукт признается изготовленным с применением запатентованного изобретения (полезной модели), если при этом использован каждый признак, включенный в независимый пункт формулы изобретения (полезной модели), или признак, эквивалентный ему. Процесс, что охраняется патентом, признается использованным, если использован каждый признак, включенный в независимый пункт формулы изобретения, или признак, эквивалентный ему» (ч. 2 ст. 28 Закона). Поскольку процесс установления новизны и процесс установления применения запатентованного объекта, по существу является процессом установления того, подпадает ли известный объект под определение, которое дается в независимом пункте формулы, то можно утверждать, что изобретение (полезная модель) не признается новым, если уровень техники содержит объект, в котором использован каждый признак, включенный в независимый пункт формулы изобретения (полезной модели), или признак, эквивалентный ему. К сожалению, действующее законодательство не содержит определения понятия  «эквивалентный признак». Однако, по моему мнению, возможно использовать определение, которое в свое время было дано в п. 15.2.3 Порядка рассмотрения заявки на изобретение (полезную модель), утвержденного приказом Госпатента Украины от 29.11.1996 № 224, который потерял действие согласно с приказом Министерства образования и науки Украины от 15.03.2002 № 197: «эквивалентными называют признаки, совпадающие по функции, которую они выполняют, и по результату, который достигается при использовании заявленного изобретения». Это определение отвечает международной практике и может расцениваться, как очевидное пояснение.

Соответственно п. 6.5.3.7 Правил рассмотрения при проверке изобретательского уровня «подтверждения известности влияния совокупности признаков заявленного изобретения на технический результат не нужно, если технический результат не указан заявителем относительно таких признаков или, если установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается». Другими словами, в случае отсутствия технического результата, не нужна проверка изобретательского уровня, поскольку она не имеет смысла, ибо нет самого изобретения.

Из сказанного можно сделать вывод о том, что достоверная обоснованность достижения определенного технического результата в заявке или патенте является одинаково важной для обеспечения надежности правовой охраны, как изобретения, так и полезной модели, невзирая на то, что условие охраноспособности «изобретательский уровень» не касается полезной модели.

Общеизвестно, что в технике для повышения надежности определенного объекта применяют прием дублирования его важных функциональных элементов. Тот же прием возможно использовать для повышения надежности правовой охраны определенного объекта технологии. Например, можно подать на один объект несколько заявок, в частности, заявку на изобретение и заявку на полезную модель или в формулу изобретения заявки на изобретение включить несколько независимых пунктов. Однако при этом необходимо придерживаться требования единства изобретения, которое налагает определенные ограничения (ч. 4 ст. 12 Закона, п. 2.6 Правил составления).

В завершение приведу один из гипотетически возможных в Украине примеров патентования определенного нового объекта технологии так, чтобы обеспечить высокую надежность правовой охраны и минимизировать возможные негативные последствия этого процесса. Допустим, что упомянутый объект технологии является достаточно технически сложным и процесс его создания требует испытаний или других исследований и продолжается в течение длительного времени. На каком-то раннем этапе разработки, например, на этапе проектного решения или эскизного проекта, предлагаются новые решения существующих технических проблем. Во многих случаях на этом этапе невозможно достоверно установить как эффективность предложенных решений, так и то, какие именно признаки этих решений являются наиболее важными и какие существуют альтернативы этим признакам. Также допустим, что в этой отрасли существует достаточно жесткая конкуренция, однако на указанный момент неизвестно об аналогичных разработках конкурентов.

Для приобретения самого раннего приоритета на эти решения, на любое из них составляют и в один день подают две заявки на изобретение. Поскольку, сведения о заявках на изобретение не публикуются в течение 18 месяцев от даты их подачи, конкуренты не могут узнать о разработке заявителя. Допустим, что через определенное время стало известно о подобных работах какого-то из конкурентов, например, начался импорт в Украину подобной продукции. Заявитель превращает одну из заявок на изобретение в заявку на полезную модель, при необходимости и возможности вносит в формулу полезной модели определенные изменения, необходимость которых стала ему очевидной по результатам ознакомления с импортированной продукцией, и через незначительный промежуток времени получает патент на полезную модель и использует его для получения определенных преимуществ перед конкурентом. Однако в последующем стало очевидным, что при составлении формулы полезной модели были допущены определенные просчеты, в результате чего был сужен объем формулы и, используя это, конкурент сводит на нет эффективность правовой охраны, что предоставляется патентом на полезную модель. Поскольку невозможно расширить объем правовой охраны, который предоставляется уже выданным патентом, заявитель с учетом новых обстоятельств вносит изменения в формулу второй заявки и в зависимости от ситуации относительно соответствия объекта по независимому пункту формулы условию изобретательского уровня получает по этой заявке патент на изобретение или патент на полезную модель.

Из описанной ситуации видно, насколько важным является описание изобретения или полезной модели, как база для возможности изменений формулы на этапе рассмотрения заявки, поскольку в формулу можно включать новые признаки только, если они были раскрыты в описании на дату подачи заявки или получения приоритета.

Используя отсутствие в законодательстве положений, которые прямо запрещают одному и тому же заявителю подавать на один и тот же объект технологии несколько заявок и получать по этим заявкам несколько патентов, необходимо не допускать злоупотреблений правом и не переходить границы осуществления своих прав, установленные ст. 13 ГКУ. А именно при осуществлении своих прав заявитель или владелец имущественных прав должен:

— воздерживаться от действий, которые могли бы нарушить права других лиц, нанести вред окружающей среде или культурному наследию;

— не совершать действий с намерением нанести вред другому лицу, а также не злоупотреблять правом в других формах;

— придерживаться моральных основ общества;

— не использовать свои права с целью неправомерного ограничения конкуренции, злоупотребления монопольным положением на рынке, а также недобросовестной конкуренции.

Проблемы актуализации доступных через сеть Интернет патентных баз данных Украины

	
	Монастырецкий Н.Г.,

начальник отделения компьютеризации 

и информационных технологий ГП «Украинский институт промышленной собственности»,

г. Киев


Патентная информация имеет огромный спрос у широкого круга пользователей (изобретателей, инженеров, специалистов патентных ведомств и других заинтересованных лиц и организаций) во всем мире. Наибольшие генераторы этой информации, — патентные ведомства, — постоянно работают в направлении упрощения доступа к ней. 

В этом смысле сеть Интернет является очень удобным инструментом, поэтому много национальных патентных ведомств используют ее, размещая патентные базы данных на своих веб-страницах. Но размещение информации в сети нуждается в переходе ведомства на работу с документами в электронной форме.

За последние годы в Украине в этом направлении произошли существенные сдвиги. Государственное предприятие «Украинский институт промышленной собственности» (Укрпатент), являющееся учреждением экспертизы заявок на объекты промышленной собственности, осуществляет масштабные мероприятия для перехода к «безбумажной» технологии работы с патентными документами. Эти мероприятия создают широкие возможности по патентно-информационному обеспечению. Причем одновременно решаются задачи патентно-информационного обеспечения как для собственных потребностей, то есть для поддержки процессов экспертизы заявок, так и для предоставления  услуг посторонним пользователям. 

Например, в конце 2002 года в Укрпатенте была введена в эксплуатацию специализированная база данных «Изобретения (полезные модели) в Украине». По своей структуре это — полнотекстовая база данных. Доступ к ней предоставляется через Интернет. Опыт работы многочисленных пользователей за прошедшие годы показывает возрастающую актуальность этого патентно-информационного ресурса и огромный спрос на него. Но эта база данных имеет существенный недостаток: ее информационное содержание не полное, то есть, в ней отсутствуют многие патентные документы за прошлые годы. В чем же причина неполноты базы данных, и какой выход из этой ситуации?

Первичный источник для актуализации базы данных «Изобретения (полезные модели) в Украине», а также других патентно-информационных продуктов Укрпатента — технологическая база данных автоматизированной системы «Изобретения» (БД АС «Изобретения»). 

Глубина ретроспективы в этой базе данных — начиная с 1993 года. Но патентные документы (библиографические данные, рефераты, формулы и описания) в полном объеме начали вноситься в эту базу данных только с начала 2002 года. Причем библиографические данные и рефераты представлены на трех языках: украинском, русском и английском. 

До этого (с 1993 по 2001 годы) патентные документы вносились в эту базу не в полном объеме. В частности, в ней отсутствуют 8658 формул изобретений, 39780 рефератов и 14667 описаний к изобретениям. Рефераты и библиографические данные за этот период, имеющиеся в базе данных, представлены в основном на одном языке: украинском, иногда — на русском.

Еще один недостаток, который не дает возможности формировать полноценные вторичные патентно-информационные базы и продукты, — это отсутствие в БД АС «Изобретения» полных описаний патентов в формате изображений.

Таким образом, возникает проблема: с одной стороны спрос на информацию базы данных «Изобретения (полезные модели) в Украине» растет, с другой стороны — некомплектность данных уменьшает ее ценность, делает невозможным ее использование, как полноценного источника поиска по национальному фонду патентов на изобретения и полезные модели. Это вызывает вполне справедливые жалобы пользователей. Этот недостаток делает невозможным создание коллекций ретроспективных патентных продуктов и предоставление соответствующих информационных услуг пользователям.

Кроме этого, существует еще проблема равноправного обмена патентными документами с патентными ведомствами других стран, потому что данные для обмена также выгружаются из технологической БД АС «Изобретения». Например, Укрпатент в данный момент не может формировать полноценные ретроспективные массивы патентных документов для обмена с другими патентными ведомствами. Исходя из этого, проблема создания информационно полных патентных баз данных является очень актуальной. Но решение этой проблемы осложняется огромными объемами отсутствующих патентных документов. Поэтому для информационного наполнения технологической БД АС «Изобретения», как первичного источника патентно-информационных баз данных и продуктов, необходимо внедрить комплексную технологию формирования патентных документов с последующей загрузкой их в базу данных. 

Алгоритм реализации технологии должен включать:

— предварительный анализ имеющихся и отсутствующих документов в базе данных; 

— формирование различных списков документов (наличие, отсутствие, язык представления и пр.);

— преобразование форматов представления данных;

— сканирование полных описаний;

— распознавание сканируемых данных;

— разделение документов, их вычитку и корректуру; 

— формирование и выгрузку различных массивов патентных документов из баз данных;

— формирование рефератов;

— подготовку патентных документов на трех языках;

— загрузку патентных документов в первоисточники: БД АС «Изобретения» и электронный архив (Е-архив).

— разработку специального программного обеспечения для автоматизации функций обработки информационных файлов.

Решение указанной проблемы в полном объеме требует значительных усилий персонала, временных и финансовых затрат. Однако ценность ожидаемого результата многократно превосходит эти затраты.
Во-первых, информационно-полная патентная база данных позволит предоставлять интерактивные услуги пользователям на более высоком качественном уровне за счет гарантированно-полной и достоверной информации о зарегистрированных патентах на изобретения и полезные модели.

Во-вторых, будет обеспечен полноценный патентный поиск по национальной патентной базе в процессе осуществления квалификационной экспертизы заявок на изобретения, что существенно повысит качество экспертизы. 

В-третьих, возможно формирование коллекций патентно-информационных продуктов на носителях информации, в том числе и ретроспективных, и предоставление их многочисленным пользователям.

В-четвертых, появляется возможность осуществления полноценного равноправного обмена патентными документами с патентными ведомствами других стран.

Наконец, наличие полной национальной патентной базы будет способствовать повышению имиджа Украины и ее патентного ведомства. 

Проблематика защиты инновационных проектов

	
	Жук Н.П.,

начальник отдела коммерциализации объектов промышленной собственности ГП «Украинский институт промышленной собственности», 

г. Киев


В настоящее время в нашей стране практически ни у кого уже не возникает сомнений в необходимости ускоренного внедрения новых технологий, обеспечивающих получение отечественной конкурентоспособной продукции. Однако, при практическом осуществлении инновационной деятельности возникает множество проблем, требующих анализа для наиболее эффективного их разрешения. 

В широком понимании смысла слова инновационный проект — это план или программа нововведений, технического перевооружения промышленного предприятия. 

Основными источниками функционирования инновационных проектов выступают внутренние и внешние инвестиции, без которых невозможно техническое и технологическое обновление производства. 
Оценка проектов с целью их конкурсного отбора производится по следующим критериям:

1. Актуальность объекта коммерциализации. У многих руководителей проектов возникают трудности при определении того, что же в конечном итоге будет предлагаться на рынок. Практика показывает, что не более 40% проектов дают удовлетворительное описание объекта для коммерциализации. 

2. Ясность в вопросах собственности, что является необходимым условием привлечения в проект производителей и особенно инвесторов. 

3. Убедительность демонстрации высокого коммерческого потенциала. Наиболее часто встречающаяся ошибка здесь сводится к необоснованности запрашиваемых сумм и к неверной оценке собственных расходов. В результате только около 15% инновационных проектов проходят элементарную финансовую проверку на возможность возврата кредитных средств за счет доходов от рыночной реализации полученного продукта. 

4. Патентная стратегия, определяющая порядок принятия решения о патентовании (когда, где, кем) и разработку соглашения о распределении прав на объект интеллектуальной собственности. 

5. Финансовая стратегия. Важность определения четкой финансовой стратегии следует из необходимости привлечения финансирования из разных источников на различных этапах выполнения инновационного проекта. Разнородные по сути этапы инновационного процесса требуют гибкого подхода к определению форм и порядка финансирования. 

6.Стратегия продвижения объекта на рынок. Она включает анализ маркетинговой ситуации на рынке аналогичных продуктов, ценовую политику, методы реализации, рекламные мероприятия. 

Решение о начале реализации инновационного проекта при положительных ответах на вышеперечисленные вопросы принимается в том случае, если прибыль от проекта превышает затраты на его реализацию, а связанный с ним риск находится в предельно допустимом для предприятия соотношении с потенциальной прибылью.

Эффективность инновационной деятельности можно  оценить  через конкурентоспособность новой продукции, успешное  представление  ее на внутреннем и внешнем рынках.

Основными субъектами рыночных отношений при инновационной деятельности являются: 

— предприятие, непосредственно осуществляющее инновационную деятельность; 

— органы государственного управления и контроля; 

— авторы-создатели интеллектуальной собственности; 

— инвестор, участвующий путем финансирования в производственном цикле создания и использования интеллектуальной собственности и в организации промышленного выпуска новой продукции; 

— производители-«конкуренты», выпускающие конкурентную продукцию (услуги) на основе собственных разработок или других аналогичных объектов интеллектуальной собственности; 

— производители-«пираты», осуществляющие несанкционированное использование объектов интеллектуальной собственности и выпускающие поддельную продукцию; 

— потребители продукции инновационной деятельности. 

Местом, где возможно практическое столкновение их интересов является потребительский рынок продукции. 

При этом каждый из вышеуказанных субъектов отношений на практике требует отдельного рассмотрения и разработки специальных мер (подходов) к урегулированию проблем в соответствии с конкретной рыночной ситуацией для разработки стратегии и тактики поведения предприятия на рынке. Наиболее сложными и наименее разработанными на практике являются финансовые отношения, проблемы отношений собственности, а также проблемы, связанные с регулированием отношений, возникающих в связи с созданием, правовой охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности. 

Основным средством урегулирования данных проблем является обеспечение надежной правовой охраны интеллектуальной собственности, формирование детально проработанных договорных отношений (заключение отдельных договоров и соглашений) между отдельными субъектами инновационной деятельности и поиск взаимоприемлемых и взаимовыгодных позиций и правил взаимных расчетов и платежей, а также финансовой ответственности за нарушение или неисполнение взаимных обязательств. 

Проблемы, связанные с использованием интеллектуальной собственности в инновационной деятельности, можно разделить на такие основные группы: 

1. Проблемы регулирования отношений при создании интеллектуальной собственности 

Данная группа проблем отношений собственности, в условиях действия патентного законодательства Украины и в условиях практического отсутствия опыта рыночного использования интеллектуальной собственности, приобретает особую остроту и требует внимания при заключении наиболее распространенных среди создателей и пользователей интеллектуальной собственностью договоров на создание (передачу) научно-технической продукции и авторских договоров. 

Отсутствие ясности и четкости в позициях сторон (особенно при распределении прав и ответственности сторон) может обернуться весьма крупными финансовыми потерями и другими неприятными последствиями при использовании интеллектуальной собственности на практике (например, арестом контрафактной продукции, подпадающей под действие патентов третьих лиц). Серьезной проблемой является также проблема обеспечения патентной чистоты продуктов инновационной деятельности и опасность нарушения прав третьих лиц и предъявление от них исков и претензий. Поэтому уже на стадии заключения договоров о создании (передаче) интеллектуальной собственности необходимо быть очень внимательными.

2. Проблемы приобретения и оплаты имущественных прав (прав собст-венности) на результаты научно-технической деятельности, созданные вне предприятия: 
— путем покупки (переуступки) прав; 

— по лицензионным договорам и соглашениям; 

— в результате совместных разработок. 

Данная группа проблем также требует юридического обеспечения. Причем на практике наиболее сложна оценка интеллектуальной собственности и обеспечение возможности получения справедливого (по сравнению с традициями промышленно развитых стран) вознаграждения за использование интеллектуальной собственности, поскольку в настоящее время чрезвычайно распространены случаи практически бесплатной передачи интеллектуальной собственности более опытным в инновационном бизнесе партнерам. 

3. Проблемы обеспечения надежной правовой охраны интеллектуальной собственности: 
— путем получения официальных охранных документов на объекты интеллектуальной собственности; 

— путем охраны в режиме авторского права; 

— в режиме «ноу-хау» (производственных секретов, коммерческой тайны). 

Эти проблемы с развитием рыночных отношений приобретают все большую остроту и требуют все большего внимания, поскольку только наличие официальных охранных документов дает законное право на монопольное (исключительное) использование интеллектуальной собственности и дает возможность преследования силой Закона «пиратов» и иных нарушителей прав и интересов правообладателей объектов интеллектуальной собственности. 

4. Финансово-бухгалтерские проблемы: 

— инвентаризация объектов интеллектуальной собственности; 

— подтверждение прав собственности; 

— оценка интеллектуальной собственности: 

— бухгалтерский учет и аудит интеллектуальной собственности; 

— налогообложение интеллектуальной собственности и операций с нею. 

Для решения этих проблем необходимо не только детальное знание финансового и налогового законодательства, но и правильное документальное оформление объектов интеллектуальной собственности и вытекающих из них прав, а также точное соблюдение правил бухгалтерского учета объектов интеллектуальной собственности в составе «нематериальных активов» предприятия. При этом для эффективного разрешения любой из перечисленных выше проблем необходима надежная правовая охрана интеллектуальной собственности. 

Результаты инновационной деятельности выражаются в виде инновационной продукции, которая может иметь конкретную вещественную форму или быть в не овеществленной форме (интеллектуальная собственность).

Интеллектуальная собственность — это права на результаты интеллектуальной творческой деятельности.

Понятие интеллектуальной собственности предусмотрено Конвенцией, учредившей Всемирную организацию интеллектуальной собственности в 1967г. Задача Всемирной организации интеллектуальной собственности состоит в содействии ее охране. 

В ст. 41 Конституции Украины отмечено, «Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться…результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности». Законодательная охрана интеллектуальной собственности гарантирована ст. 34.

Действует также пакет законов в области охраны прав на объекты интеллектуальной собственности: 

— закон «Об охране прав на изобретения и полезные модели» (№ 3687-ХІІ от 15.12.1993 г.); 

— закон «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (№ 3689-ХІІ от 15.12.1993 г.) 

— закон «Об авторском праве и смежных правах» (№ 3792-ХІІ от 23.12.1993 г.); и другие. 

Объектами права интеллектуальной собственности могут являться: 

— объекты промышленной собственности (изобретения, ПМ, ПО, торговые марки (знаки для товаров и услуг), географические обозначения и фирменные наименования) ;

— нетрадиционные объекты ИС (сорта растений, породы животных, топографии интегральных микросхем, коммерческая тайна, научные открытия, рацпредложения);

— объекты авторского права и смежных прав (литературные и художественные произведения, компьютерные программы, базы данных, исполнение произведений, фонограммы и видеопрограммы и передачи организаций вещания).

В современном мире применяются три основных типа защиты интеллектуальной собственности: патенты, авторское право, товарный знак. 

Наиболее сложными и актуальными при защите инновационных проектов являются финансовые проблемы и проблемы оформления прав на интеллектуальную собственность. 

Известно, что финансирование инновационных разработок — дело очень рискованное. По данным зарубежной статистики, только 12% проектов могут дать прибыль. Поэтому задача инвестора — провести тщательный и всесторонний их анализ и в первую очередь определить владельца интеллектуальной собственности.

Если у инвестора имеются монопольные права на основную часть информации, которая надежно охраняется патентами и ноу-хау, то возникает уверенность, что никто в случае успеха инновационного проекта не помешает начать производство. С другой стороны, для разработчика очень важно прийти на встречу с инвестором, имея на руках защищенные результаты исследований. Иначе возможен и такой вариант: их скопируют, а ему даже не заплатят за составленный бизнес-план. Поэтому и инвестор, и разработчик заинтересованы в надежной правовой защите инновационного проекта. Это касается не только информации, уже представленной исследователями, но и результатов, которые будут получены по мере выполнения проекта, — маркетинговых исследований, любых доработок и усовершенствования технологий.

Кто же будет полноправным владельцем этих прав? Финансирующая сторона, естественно, заинтересована, чтобы право собственности на все результаты, которые уже есть или будут получены в процессе реализации проекта, принадлежали только ей. Разработчик, в свою очередь, не хочет терять прав на интеллектуальную собственность. Так как же оформлять права на результаты интеллектуальной деятельности?

Прежде всего, необходимо четко разграничить собственную информацию разработчиков и совместную информацию, полученную сторонами инновационного проекта во время его реализации. Использование созданных ранее результатов необходимо оговорить в специальном соглашении. Возможен перекрестный обмен деловой информацией, например инвестор уже мог провести исследования рынка. В любом случае вносимая партнерами информация должна быть оценена согласно понесенным затратам и передана по лицензионному договору или договору подряда. 

Для разработчиков очень важно правильно оценить свой вклад, все ранее понесенные издержки. 

В отношении большинства украинских разработок вопрос, кому принадлежит интеллектуальная собственность, остается открытым. До 1991 года почти вся научно-техническая продукция создавалась за счет бюджетного финансирования. До сих пор не определено юридическое лицо, которое бы от имени государства имело полномочия пользоваться и распоряжаться созданными на бюджетные средства НИОКРами. Поэтому внести в инновационный проект государственную интеллектуальную собственность может только оно само. НИИ, КБ и другие предприятия независимо от их организационно-правовой формы не имеют права самостоятельно вносить такие разработки в хозяйственный оборот. Тем более это относится к частным лицам, даже если они являются авторами.

Для внесения результатов интеллектуальной деятельности в инновационный проект необходимо иметь доказательства, подтверждающие права на эти результаты. Самая простая процедура приватизации интеллектуальной собственности — это обмен авторских свидетельств на изобретения и промышленные образцы на патенты. Но для этого необходимо согласие всех авторов и организации заявителя. Еще один нюанс, изобретатели, как правило, описывали оптимальный, как им казалось, вариант найденных технических решений и не скрывали технологических секретов. Обойти такие права не составляет большого труда, к примеру, применив аналогичное решение, но с несколько отличными параметрами. Поэтому инвестор подобную интеллектуальную собственность оценивает низко.

Раньше разработанные технологии, приборы, оборудование и другие объекты патентовались разными организациями. Каждая оформляла свидетельства на разрабатываемый узел, а в целом прав на весь объект не было ни у кого. Теперь эти организации ведут себя как конкуренты, и каждая отстаивает свой приоритет.

Поэтому для формирования портфеля интеллектуальной собственности целесообразнее не обменивать авторские свидетельства, а оформлять заявки на новые патенты, но уже с таким объемом прав, который бы включал и возможные варианты разработанного технического решения, их модификации, перспективные усовершенствования. Речь идет о «зонтичном» обобщающем техническом решении, сфера действия которого надежно защищает от возможных действий конкурентов.

Результатом инновационной деятельности являются и ноу-хау («знаю, как»), которые представляют собой полностью или частично конфиденциальные знания, опыт, навыки, включающие сведения технического, экономического, административного, финансового и иного характера. Использование «ноу-хау» обеспечивает определенные преимущества и коммерческую выгоду лицу, их получившему.

«Ноу-хау» могут быть не запатентованные технологические знания и процессы, практический опыт, методы, способы и навыки по проектированию, расчетам, строительству и производству изделий; проведению научных исследований и разработок; состав и рецепты материалов, веществ и др., а также опыт в области дизайна, маркетинга, управления, экономики, финансов.

Следствием инновационной деятельности являются новые художественно-конструкторские (дизайнерские) решения внешнего вида изделия — промышленные образцы, которые отражают единство технических, функциональных и эстетических свойств изделия.

Следует заметить, что большое значение имеют также  коммерческие (фирменные) наименования или торговые марки или как более нам знакомы — знаки для товаров и услуг. 
Право на использование товарных знаков получают посредством их регистрации. Во всем мире товарные знаки применяются и защищаются. Товарные знаки играют важную роль как для производителей и продавцов, так и для покупателей новшеств. Они указывают, кто несет ответственность за определенный товар.

Права на изобретения (полезные модели), промобразцы, товарные знаки и другие результаты инновационной деятельности входят в состав нематериальных активов (если они поставлены на баланс, разумеется), являются предметом лицензионных соглашений и объектом охраны интеллектуальной собственности.

Материальные результаты инновационной деятельности выступают в виде созданных и освоенных новых машин, оборудования, аппаратов, приборов и средств автоматизации.
Таким образом, при практическом рассмотрении проблематики защиты инновационных проектов необходимо выделять группы отношений между отдельными субъектами инновационной деятельности, формулировать возникающие при этих отношениях правовые проблемы, а также разработать соответствующие рыночной ситуации меры обеспечения надежной защиты и эффективного использования интеллектуальной собственности: 

1. Правовые меры — то есть защита прав и интересов авторов и их правопреемников (защита их «патентной монополии») силой законов государства и соответствующее наказание несанкционированных пользователей объектов интеллектуальной собственности (производителей-«пиратов»). Но для практического получения официальных, предоставляемых законом прав необходима правовая защита разработок и получение официальных охранных документов (патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки). 

2. Договорные меры, основанные на тщательной разработке выгодных для предприятия договоров и соглашений и на добровольном принятии на себя договорных обязательств по сотрудничеству и совместной деятельности с партнерами по инновационному бизнесу. 

3. Морально-этические меры, основанные на пропаганде правил «честного бизнеса» и общественного неприятия несанкционированного использования интеллектуальной собственности. 

Конечной целью инновационной деятельности является возрождение экономики путем ускоренного развития промышленного производства. Для достижения этой цели необходимо создание условий для инвестиций в сферу промышленного производства и формирование рыночных отношений в промышленности. 

Вывод: инновации и инвестиции начинаются там, где созданы и защищены объекты интеллектуальной собственности. Т.е. любая инновация должна начинаться с патентных исследований.
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Полгода назад в журнале «Интеллектуальная собственность» был задан вопрос «Что же происходит с инновациями в стране — бурная, напряженная работа или всего-навсего ее имитация?» И там же приводится ответ чиновников: «За последние годы в Украине фактически не внедрено ни единой инновации общегосударственного или отраслевого масштаба» Но так ли это? Украинский классик сказал: «Одне — молоти язиком, а інше — перти плуга». А как обстоят дела с точки зрения тех, кому выпало «перти плуга»? В нашем случае это Институт электросварки им. Е.О. Патона Национальной академии наук Украины и его Технологический парк.

Результаты деятельности Института — это интеллектуальная продукция, которая с помощью инновационных процедур доводится до промышленности в виде новых технологий, ноу-хау, научно-технологических услуг, новых видов оборудования, материалов, конструкций и т.д. Важную роль в этом процессе играет созданный при Институте технологический парк, задача которого — обеспечить связь науки с производством за счет специального режима выполнения инновационных и инвестиционных проектов. 

Инновационные проекты Технопарка «ИЭС им. Е.О. Патона» — это, как правило, проекты, решающие важные народнохозяйственные проблемы на высоком научном уровне с использованием интеллектуального потенциала института, обеспечивая при этом необходимые научно-технические, экономические, социальные результаты.

Всего в Технопарке за 5 лет его деятельности (2000-2004 гг.) было утверждено 18 проектов. В настоящее время выполняется 14 (4 проекта уже выполнены) проектов, по которым ведутся исследовательские работы, опытно-конструкторские и технологические разработки, опытно-промышленное и промышленное производство инновационной продукции.

Проекты Технопарка обязательно должны содержать необходимый уровень новизны, подтвержденный авторитетными экспертами и соответствующими документами (патентами, лицензиями и т.д.). В Технопарке действует методика количественной оценки проектов, по которой из 100 возможных баллов 50 можно получить за инновационные показатели, в число которых входят: степень новизны, уровень значимости (от мирового до отраслевого), соответствие национальным приоритетам, принадлежность к высоким технологическим укладам и, конечно, наличие патентной защиты.

Согласно принятой в мировой практике инновационной деятельности системе классификации проектов:

— по степени новизны 40% проектов ТП ИЭС являются пионерными, 30% — догоняющими и 30% — модификационными; 

— по значимости для рынков 40% проектов имеют мировое значение, 40% - национальное и 20% — отраслевое;

— к 3-му технологическому укладу относятся 20% проектов, к 4-му — 30%, к 5-му — 30%, к 6-му — 20%.

Для сравнения: в польских технопарках, где используется принятая в ЕС система отбора инновационных проектов, доля проектов мирового значения составляет 1,9%, национального — 14% и регионального или локального — 84,1%.

Общий объем реализации инновационной продукции за 2000-2004 гг. составил 2,2 млрд. грн., из них экспорт составил 335 млн. грн. Начислено всего 322,5 млн. грн. налогов, из которых 179,2 млн. грн. перечислены в госбюджет и государственные целевые фонды, и 143,3 млн. грн. – на спецсчета исполнителей проектов Технопарка.

Средства спецсчетов используются исключительно в рамках утвержденных инновационных проектов на проведение НИР и ОКР, подготовку конструкторской и технологической документации, создание новых опытно-экспериментальных участков, патентование разработок, приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности, в т.ч. покупку лицензий.

Приведем только три примера инновационной деятельности Технопарка ИЭС.

Прежде всего, это технология и оборудование для контактной стыковой сварки высокопрочных рельсов — совместная разработка Института, Инженерного центра сварки давлением и Каховского завода электросварочного оборудования. Интеллектуальной основой проекта являются 52 патента, в т.ч. патенты ведущих индустриальных стран, где наши машины уже сегодня применяются при строительстве скоростных железных дорог и «бархатного» пути метрополитенов.

Другой пример — в Днепропетровске в рамках инновационного проекта Технопарка ИЭС и ОАО «ВЕСТА-Днепр» создаются мощные аккумуляторы — энергонакопители, а также автономные энергетические системы непрерывного действия, использующие энергию солнца и ветра. Залог новизны — 42 патента — уже получены и несколько десятков заявок на изобретения подготовлены.

Последняя разработка специалистов ИЭС и украинских хирургов в рамках Технопарка — технология и оборудование для высокочастотной сварки мягких тканей человеческого организма. Сегодня в клиниках Киева и Донецка прооперировано более 6 тысяч пациентов без единого летального исхода или тяжелых осложнений.

Показательные операции украинских хирургов в США получили наивысшую оценку американских специалистов. По их мнению, это прорыв в медицину ХХІ века, что может уже в ближайшие 2-3 года произвести революцию в хирургии. Работы, положенные в основу этого проекта, защищены 4-мя патентами Украины, 2-мя патентами США и патентом Австралии. Коллектив авторов получил Государственную премию Украины по итогам 2004 г. Патентов могло быть и больше, но поддержание патента за границей — дорогое удовольствие. Поэтому патентование ведется в первую очередь в странах, на рынках которых они будут работать в ближайшее время. 

Как видим, есть еще «порох в пороховницах». Но Институт электросварки им. Е.О. Патона — не единственный эффективно действующий в Украине научный центр, чей интеллектуальный потенциал используется далеко не полностью. Приходится признавать, что продолжительный период экономического спада отрицательно сказался на инновационном потенциале страны, на степени его использования, на уровне конкурентоспособности отечественной продукции. В результате — наша экономика строится преимущественно на устаревших технологиях и дешевой рабочей силе, является ресурсозатратной, прежде всего в части энергетических и человеческих ресурсов, ей присуща высокая степень энергетической зависимости.

Сохранение нынешних тенденций развития украинской экономики — это путь не в Европу, а в третий мир. Поэтому одной из приоритетных национальных задач является поиск и определение «инновационных точек прорыва», направлений экономического роста на основе имеющегося научно-технического потенциала, изучение потребностей внутреннего и мирового рынков, современного опыта инновационной деятельности.

Брендинг и интеллектуальная собственность 
как составляющие успеха
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патентный поверенный,

ООО «Стиролбиофарм»,

г. Горловка


Изучение современных тенденций использования брендинга торговых марок является важной предпосылкой анализа и выработки маркетинговой стратегии успешного продвижения товаров и оказания услуг фирмы.

Фирма «Стиролбиофарм» ОАО «Концерн Стирол» – молодое динамично развивающееся предприятие национальной фармацевтической отрасли. Датой ее рождения считается октябрь 1996 года, когда были произведены первые препараты в форме таблеток и капсул на технологической линии по производству твердых лекарственных средств.

За прошедший период перечень выпускаемых продуктов значительно увеличился и в настоящее время с вводом в мае 2001 года технологической линии по производству жидких стерильных лекарственных средств составляет свыше пятидесяти наименований медикаментов и биологически активных добавок, в том числе и впервые воспроизведенный в Украине и СНГ трендовый препарат мирового фармацевтического рынка на основе силденафила для лечения эректильной дисфункции – «Эректил®».

Анализ исследований по данной проблеме свидетельствует о том, что успешное продвижение товаров и оказание услуг невозможно без брендинга с использованием торговых марок, защищенных правом интеллектуальной собственности. Для успешного продвижения продуктов Фирмы «Стиролбиофарм» реализуется полный набор инструментов маркетинга, в том числе брендинг с использованием объектов интеллектуальной собственности.

Целью доклада является рассмотрение современных тенденций брендинга с использованием объектов интеллектуальной собственности.

Бренд – от английского brand – марка, знак, клеймо является эффективным средством индивидуализации и позиционирования товаров и услуг.

Брендинг – это непосредственно сам процесс формирования в сознании потребителей на определенной территории положительного образа как производителя товаров и услуг, так и непосредственно самих товаров и услуг.

Брендом может быть товар, услуга, фирма, а также незаурядный руководитель. Однако прежде, чем стать брендом, предпочтительно, чтобы торговая марка, фирменное наименование в соответствии с Законом Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» получили статус зарегистрированного в Патентном ведомстве знака для товаров и услуг, то есть обрели статус объекта интеллектуальной собственности [1].

Для этого в Украинский институт промышленной собственности (Укрпатент) подается заявка по установленной форме на регистрацию указанного знака для товаров и услуг (обозначения) и получения свидетельства Украины на этот знак. Свидетельство (охранная грамота) обеспечивает владельцу монопольное право на использование зарегистрированного знака в Украине.

Ведущие фирмы тратят значительные средства на регистрацию в патентных ведомствах различных стран своих торговых марок (фирменных наименований) и закрепление в памяти потребителей наименований лекарственных препаратов посредством самых современных рекламных технологий. Главным персонажем рекламных роликов и статей становится торговое название (торговая марка) лекарственного препарата. От его яркости, лаконичности и благозвучности зависит популярность носящего это торговое название лекарственного средства среди потребителей. Это тот блок информации, который через сознание покупателя определяет его поведение на рынке лекарственных средств. Без успешного торгового названия производитель не может рассчитывать на успех. Однажды попробовав и оценив эффективность и качество лекарственного препарата под определенным торговым названием, потребитель в следующий раз выберет его из ряда других аналогичных лекарственных средств, рекомендованных ему специалистом. Покупатель готов заплатить более высокую цену за препарат под известным и зарекомендовавшим себя торговым названием, чем приобрести сравнительно дешевый, но, возможно, малоэффективный препарат под неизвестным названием. Таким образом, торговое название лекарственного препарата становится своего рода гарантом качества этого препарата.

Таким же гарантом качества может стать и название фирмы-производителя лекарственных средств. Поэтому уже при создании и регистрации фирмы так важен выбор ее названия. Однако государственная регистрация лекарственного препарата и регистрация фирмы-производителя не являются гарантией монопольного права на их использование. Не исключена вероятность существования одноименных лекарственных средств различных производителей и одноименных фирм, способных ввести в заблуждение и потребителей, и деловых партнеров. Учитывая это, фирма, желающая получить исключительное право на использование своего наименования, должна его зарегистрировать как знак для товаров и услуг [2].

Владелец зарегистрированного товарного знака (торговой марки, фирменного наименования) за вознаграждение или на безвозмездной основе может передать другому лицу право на его использование (на основе лицензионного соглашения). Передача прав на использование товарного знака может служить дополнительным средством повышения его ценности и защиты от неправомерного использования другими лицами, а также способствовать его распространению на рынке товаров и услуг, что по существу является бесплатной рекламой.

Кроме того, название торговой марки должно внушать уважение. Или, по крайней мере, не вызывать неприязни. Все зависит от того, по какому принципу это название создается, и какая задача стоит перед его владельцем. В одних случаях целью является лишь закрепление на рынке, в других - победить конкурентов или, по крайней мере, стать заметным. В итоге складывается чрезвычайно пестрая картина, которая с трудом поддается анализу и классификации. Однако проанализировать, как рождаются удачные и неудачные названия торговых марок, определенно стоит.

Например, торговые названия некоторых товаров обрели известность благодаря своей неблагозвучности. Это произошло в результате игнорирования их владельцами лингвистических особенностей языков определенных стран. Так, наши потребители запомнили шоколадные пряники «Ирэг», минеральную воду «Blue Water», сосиски «Perdu», детское питание «Bledina», окна «Rehau», мыло «Duru» и т.п. Несмотря на известность и легкую запоминаемость этих названий, вряд ли кто-то завидует их популярности и захочет их имитировать.

Ярким примером может служить опыт английской компании «ROLLS-ROICE», которая подала документы в патентное ведомство Германии на регистрацию обозначения «Silver mist» (англ. – серебряный туман), вызывающее у потенциальных потребителей весьма романтические ассоциации. После того, как выяснилось, что одно из значений слова «mist» в немецком языке – навоз, компании пришлось изменить заявленное обозначение на «Silver shadow» (серебряная тень), понеся при этом дополнительные затраты, которых можно было бы избежать, если бы до даты подачи заявки были бы изучены лингвистические особенности немецкого языка [3].
Реализуя стратегическую концепцию развития, Фирма «Стиролбиофарм» ОАО «Концерн Стирол» имеет целый ряд зарегистрированных в Украине знаков для товаров и услуг. В их числе ПИПЕМИДИН®, АГИСТАМ®, АСПЕКАРД®, ЭНАФРИЛ®, СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ®, ФРЕШБРЕЙН®, АЛМАКС®, АТУССИН®, ГЕПАРСИЛ®, ЭРЕКТИЛ®, ЛАКОМКА®, ФИТОТОН®, СПАЗМАДОЛ®, ГЕПАРСИАЛЕ®, ГРИПОЦИД®. А такие из них, как АСПЕКАРД®, ГЕПАРСИЛ®, ЭНАФРИЛ®, ЭРЕКТИЛ®, ФИТОТОН®, ФРЕШБРЕЙН® превратились в популярные фармацевтические бренды.

Несомненно, доминирующими брендами являются наименования Фирмы «Стиролбиофарм», ОАО «Концерн Стирол» и их логотипы в различном исполнении и сочетании.

Говоря о брендах и брендинге, нельзя не сказать о человеке, чье имя превратилось в национальный украинский бренд.

Безусловно, это Николай Андреевич Янковский – душа и организатор всех нынешних успехов предприятия – Герой Украины, председатель правления ОАО «Концерн Стирол», д.э.н., академик (действительный член) Академии инженерных наук Украины, Академии экономических наук Украины, Академии наук технологической кибернетики Украины и Академии русских предпринимателей, заведующий кафедрой новейших технологий в менеджменте, доцент, профессор Донецкого государственного университета управления, почетный профессор Украинского Государственного химико-технологического университета, член Главного совета и представитель международной организации производителей и торговцев минеральными удобрениями (IFA) в Украине, председатель Союза химиков Донбасса.

Брендинг с использованием объектов интеллектуальной собственности – эффективный инструмент прогресса в современных жестких условиях конкуренции на фармацевтическом рынке.

Объемы продаж препаратов, чьи наименования превращаются в бренды, растут заметными темпами и позволяют Фирме «Стиролбиофарм» быть в числе лидеров национального фармацевтического рынка, поступательно и динамично укрепляя свои позиции и активно влияя на формирование благоприятной конъюнктуры.

Для наращивания доли Фирмы «Стиролбиофарм» на мировом рынке капиталов и уровня ее капитализации реализуется деловая модель Фирмы, направленная на поиск, исследования и разработку новых высокоэффективных лекарственных средств, средств диагностики, ветеринарных препаратов, биологически активных добавок, их брендинг и защиту прав интеллектуальной собственности на рынках Украины, СНГ и дальнего зарубежья.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что брендинг с использованием объектов интеллектуальной собственности – эффективное средство успешного развития фирмы в современных экономических условиях.
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Республика Беларусь является членом Всемирной организации интеллектуальной собственности. Одними из основных задач государственного управления интеллектуальной собственностью являются создание экономических условий для реализации научно-технических разработок в производстве; планомерное увеличение объемов финансирования научных исследований и разработок; сближение отношений между государством, наукой и бизнесом; стимулирование коммерческого использования объектов интеллектуальной собственности; выработка действенных механизмов передачи охраняемых результатов исследований из научных организаций в промышленность и другие сферы деятельности. Для динамичного развития экономики большое значение приобретает использование передовых научно-технических достижений и расширение международной кооперации научных исследований. 

В связи с поручениями, данными Председателем Президиума НАН Беларуси М.В. Мясниковичем, в 2005 году в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси выделены основные направления исследований – изучение генетических процессов регуляции жизнедеятельности растений и животных с целью управления их продуктивностью, качеством, устойчивостью; изучение структурно-функциональной организации и изменчивости геномов, генно-инженерные и клеточные технологии, биобезопасность; изучение генетических проблем устойчивости и изменчивости организмов в условиях техногенного загрязнения среды. При этом была осуществлена структурная реорганизация Института генетики и цитологии НАН Беларуси. На базе существующих лабораторий созданы три отдела с целью усиления прикладных исследований. При институте создан филиал Республиканского центра трансфера технологий, действует предпринимательская структура – компания «Соя-Север». 

Назрела острая необходимость в создании инновационной структуры, позволяющей аккумулировать накопленный научно-практический и интеллектуальный потенциал сотрудников института с последующей его реализацией в рамках инновационного развития народного хозяйства страны. Поэтому в 2005 году создан отдел научно-инновационной работы (ОНИР) для расширения и усиления патентно-информационной работы, внедренческой деятельности. На пост заведующего отделом назначен энергичный и инициативный сотрудник института, прошедший курсы по инновационной деятельности при Академии Управления при Президенте Республики Беларусь. ОНИР в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет контроль выполнения подразделениями института решений республиканских органов государственного управления, постановлений и распоряжений Президиума Академии наук и дирекции института по вопросам обеспечения взаимодействия подразделений института с отраслями народного хозяйства республики; участвует в формировании научно-технических программ и инновационных проектов, заключении контрактов и договоров по программам и проектам, оказывает методическую помощь подразделениям института по вопросам формирования и выполнения научно-технических программ и инновационных проектов; организует поиск и оказывает помощь в оформлении документов по грантам, предоставляемым фондами на финансирование конференций, симпозиумов, школ и семинаров; координирует международное научно-техническое сотрудничество, в частности, формирование и контроль выполнения совместных программ Союзного государства Беларусь-Россия и других стран СНГ, формирование и контроль выполнения программ Европейского Союза (6РП ЕС, ИНТАС и др.); ведет государственные программы импортозамещения, развития экспорта и т.д.; организует и координирует маркетинговую, рекламно-коммерческую и выставочную деятельность института; обеспечивает подготовку и издание информационных и рекламных материалов по использованию результатов завершенных исследований, результатам выполнения заданий научно-технических программ и инновационных проектов; организует подготовку и доведение до подразделений института информации об актуальных проблемах развития народного хозяйства республики, формирования планов научно-технических программ; оказывает содействие в координации патентной деятельности; участвует в сборе, обобщении и анализе информации по патентно-лицензионной и изобретательской деятельности, осуществляет мероприятия по экспертной оценке лицензирования экспорта специфических товаров и услуг; организует участие института в рекламно-выставочной деятельности Академии; прорабатывает вопросы и внесение предложений по совершенствованию деятельности предпринимательских структур при институте, содействует взаимодействию предпринимательских структур института в хозяйственной деятельности; подготавливает материалы по инновационной и патентной деятельности работе для ежегодного отчета о деятельности института, информацию для Академии наук, республиканских органов государственного управления, а также радио, телевидения, прессы по вопросам участия института в научно-технических программах, хозрасчетных работах и предпринимательской деятельности и другим направлениям работы отдела; подготавливает самостоятельно либо совместно с другими структурными подразделениями аппарата института предложения о совершенствовании действующего законодательства по направлениям деятельности института и Академии наук, а также участвует в разработке проектов национальных нормативных правовых актов; участвует в законотворческой деятельности по направлениям работы отдела; участвует (в пределах компетенции отдела) в разработке предложений по совершенствованию системы управления в институте; обеспечивает ведение делопроизводства отдела. 

С созданием отдела отмечены положительные тенденции в инновационной деятельности института. Совместные усилия по пропаганде достижений института с их воплощением на практике позволили уже в 2005 году впервые превзойти плановые показатели по заключению хозяйственных договоров. По 9 законченным научным разработкам подготовлены рекламные буклеты и представлены на информационных Интернет–сайтах Республиканского центра трансфера технологий. 6 разработок института вошли в «Каталог инновационных проектов и разработок организаций Национальной академии наук за 2001-2005 гг.». В настоящее время Институт осуществляет международные научные контакты с более чем 15 странами ближнего и дальнего зарубежья (Россия, Украина, Казахстан, Молдова, Латвия, Польша, Болгария, Венгрия, Чехия, КНР, Израиль, Сирия, США, Швейцария, Германия). ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» является одним из учредителей сети научных центров аквакультуры в Центральной и Восточной Европе (NACEE), созданной под эгидой ФАО. Коммерческие предложения по использованию разработок института направлены в Российскую Федерацию, Украину, Молдову, Казахстан, КНР, Болгарию, Чехию, Польшу, Венгрию, Индию, Иран, Сирию, Иорданию, Израиль и др. Отдел оказывает сотрудникам помощь в осуществлении международного научно-технического сотрудничества – выполнении совместных научных исследований и разработок, научно-технических программ и инновационных проектов на основе международных договоров, контрактов и соглашений. 

Результаты научных исследований, образцы продукции, технологии, полученные при выполнении технологических работ, как правило, содержат объекты интеллектуальной собственности. В связи с этим важнейшим элементом в деятельности отдела является правовая охрана и защита прав интеллектуальной собственности. В институте создана схема, при которой перспективные планы разработок лабораторий направляются на рассмотрение в отдел. Сотрудники отдела помогают внедрять полученные разработки в производство и другие отрасли народного хозяйства, а также составлять документы на охрану результатов интеллектуальной деятельности: заявки на создание объектов промышленной собственности, заявки на изобретения в Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС). По итогам 2005 г. было получено патентов и подано заявок на изобретение и другие объекты интеллектуальной собственности в 2 раза больше, чем в 2004 г. Если до организации отдела в институте поддерживались патенты РБ, Украины и России и было подано 2 заявки, то только с 2005 года подано 6 заявок на изобретения в НЦИС, на стадии оформления находятся еще 3 заявки. Расширен информационный сервис института. Подано 9 заявок на регистрацию и актуализацию полученных информационных ресурсов и получены 5 свидетельств по защите интеллектуальной собственности в области информационных технологий, подтверждающие занесение полученного продукта в Государственный регистр информационных ре[image: image16.emf]                                                                                 

Этапы формирования    системы управления интеллектуальным капиталом      

1 . Анализ и мониторинг нормативно - правовой базы по использованию ОИС  

2 .  Хоз яйственный  анализ предприятия  –   технический, технологический патентный анализ    

4 . Исследование  маркетинговой среды  по видам продукции  

9. Вовлечение ОИС в хозяйственный оборот. Пути:  

1 5 . Выгоды: Увеличение доходности п редприятия    и повышение   конкурентоспособности за счет:  

1 0 . Формиро - вание ус тавного  фонда   

1 2 .  Увеличение  собственного  капитала   1 3 . Страхова - ние и залог   ОИС     1 4 . Трансфер  технологий    

1 1 .  Оптимиз а ция  налого - обложения  

3 . Система внутренних  стандартов предприятия  

6 . Патентные  исследования      5 . Маркетинг ИС  

  7 .  Оценка ОИС по справедливой  стоимости   8 . Оформления  заявочных материалов,  защита авторских прав   

1 6 . Ценовой составляющей  –   снижения издержек производства   1 7 . Инновационной составляющей  -   монопольного владения правами на ОИС  

сурсов. На диаграмме (рис. 1) показана динамика получения охранных документов на объекты интеллектуальной собственности.

Рис. 1. Полученные патенты, авторские свидетельства на сорта растений, свидетельства на информационные ресурсы.

За последние годы происходит изменение спектра фундаментальных исследований в сторону расширения работ по молекулярной генетике и клеточной инженерии. Если в начале 90-х годов изучались и применялись такие методы и приемы как геномная дактилоскопия, конструирование рекомбинантных плазмид, штаммов бактерий для защиты растений от болезней, началась разработка технологии производства безвирусных клонов картофеля, затем начали развиваться такие направления как использование молекулярно-генетических маркеров, метод амплификации ДНК с помощью случайных праймеров на ржи. К концу 2000 г. во многих исследованиях уже применялись RAPD и PCR-анализы геномных ДНК пшеницы, ржи, ячменя, льна с выходом на станционные испытания; проводилась комплексная оценка линий сахарной свеклы гиногенетического происхождения; исследовались особенности формирования и реконструкции кариотипов секалотритикум; разработана методика проведения экспертизы биобезопасности генно-инженерных организмов для здоровья человека и окружающей среды. 

Так, в частности, создан новый перспективный генофонд исходного материала, генетические коллекции, источники селекционных признаков сельскохозяйственных культур (коллекции самофертильных линий озимой ржи, мутантных форм пшеницы и ячменя, изо- и аллоплазматических линий ячменя и пшеницы, коллекции льна-долгунца, сои, картофеля, новых форм пшеницы, тритикале и секалотритикум); разработаны новые биотехнологические и молекулярно-генетические методы и приемы создания перспективных форм и анализа хозяйственно-ценных признаков у ржи, пшеницы, тритикале, секалотритикум, картофеля, льна, сахарной свеклы (молекулярно-генетическое картирование геномов, генетическая инженерия сельскохозяйственных растений); созданы и используются в сельском хозяйстве Беларуси, России и других стран новые сорта пшеницы, тритикале, сои, томатов, бактериальные препараты.
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Рис. 2. Совместно с Центром биотехнологических исследований АН провинции Шаньдун (КНР) создан многофункциональный биопрепарат для растениеводства «Ген ю», зарегистрированный Министерством сельского хозяйства КНР в январе 2004 г.
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Рис. 3. Трансгенные растения, способные расти на почвах, содержащих высокие, 

концентрации металлов цезия

Разработана технология создания трансгенных растений, толерантных к широкому спектру тяжелых металлов и нефтепродуктам. Впервые в мире созданы трансгенные растения (показано на рис. 3 выше), способные успешно расти на почвах, загрязненных нефтепродуктами, а также содержащих высокие, превышающие ПДК в 10-30 раз концентрации металлов (меди, свинца, цинка, цезия и др.). Совместно с учеными Великобритании подана заявка на международный патент.

Приоритетом прикладной инновационной деятельности института на будущие пять лет будет разработка новых и внедрение уже апробированных биотехнологий, преимущественно генно-инженерной направленности, в области сельского хозяйства, здравоохранения и охраны природы. С этой целью перспективным методом для коммерциализации интеллектуальной собственности внутри страны, является передача прав на использование научно-технических достижений и других объектов интеллектуальной собственности на основе лицензионных соглашений. Считаем, что торговля лицензиями должна относиться не только к зарегистрированным объектам интеллектуальной собственности (патентам), но и к передаче ноу-хау, результатов НИОКР, услуг. В международной практике объемы этих операций значительно превышают торговлю охраняемыми объектами. 

При коммерциализации разработок института за рубежом следовало бы перейти на контрактную основу при заключении соглашений. 

Важным направлением в деятельности отдела на перспективу является создание малых инновационных производств на базе института или предприятий, а также совместных производств с зарубежными фирмами, на основе реализации крупных проектов. 

Влияние морального и материального поощрения изобретателей на комплексную защиту интеллектуальной собственности предприятия

	
	Зайка В.Я., 

начальник бюро защиты интеллектуальной 
собственности ОАО «Мариупольский 
металлургический комбинат им. Ильича», патентный поверенный Украины,

г. Мариуполь


Основа изобретательской и патентно-лицензионной работы — это разработка и применение на практике всех возможных форм морального и материального поощрения изобретателей, что способствует развитию деятельности по изобретательству и продаже лицензий, дальнейшей коммерциализации интеллектуальной собственности предприятия.

Так, за 2005 год комбинатом подано в Государственный департамент интеллектуальной собственности 168 заявок по охране интеллектуальной собственности комбината, в том числе 116 заявок на изобретения и полезные модели, по которым уже получено 78 патентов. Оформлено 9 заявок на промышленные образцы, 36 заявок на регистрацию товарных знаков, 7 заявок на регистрацию авторских прав, Комбинатом рекламируется 11 объектов с целью продажи лицензий. Заключено два лицензионных соглашения. Лишь за 2005 год на комбинате внедрено около 200 изобретений и рационализаторских предложения с общим экономическим эффектом более 70 млн. грн., что составляет 1/3 всей экономии от изобретений и рационализаторских предложений, использованных в Донецкой области. 

В динамике рост показателей комбината, которые характеризуют патентно-лицензионную работу показан на рисунках 1, 2, 3, 4. 

На комбинате проводятся смотры-конкурсы внутри подразделений комбината. Так, например, в смотре-конкурсе «Лучший изобретатель ПКО», в 2003 году лучшим признан начальник бюро Анатолий Алексеевич Половинка, в 2004 году ведущий инженер-конструктор Леонид Федосеевич Боярченко , в 2005 году инженер-конструктор 1 категории Валерий Георгиевич Титов. Работниками ПКО было подано в 2004-2005 годах 30 и 40 заявок на изобретения за каждый год соответственно, а несколько изобретений вошло в лицензионную тематику комбината и рекламируются с целью продажи лицензий.

На ОАО «ММК им. Ильича» ежегодно определяются «Лучший изобретатель комбината», «Лучший изобретатель среди молодёжи», «Лучший изобретатель среди женщин», «Лучший рационализатор комбината», «Лучшее изобретение по экономии энергоресурсов», «Лучшее изобретение, направленное на охрану окружающей среды», «Лучшее изобретение, направленное на экономию сырья и топлива». Например, в 2004 году лучшим изобретателем комбината признан инженер-конструктор аглофабрики Борис Владимирович Хромушин, а в 2005 году лучшим изобретателем комбината по условиям смотра стал начальник бюро ЦЛМК — Сергей Алексеевич Коваль. Лучшие изобретатели и рационализаторы награждены приказом по комбинату почётными грамотами и денежными премиями (1000 грн. каждому).

Лучшими рационализаторами комбината в 2004 году признаны: среди РСС — ведущий инженер-конструктор ПКО Леонид Федосеевич Боярченко, среди рабочих — бригадир ЦРМО-2 Иван Фёдорович Ширинских. В 2005 году лучшими рационализаторами комбината признаны среди РСС инженер-конструктор ЦРМО-2 Александр Николаевич Катков, а среди рабочих слесарь аглофабрики Владимир Дмитриевич Капленко. Лучшие рационализаторы награждены почётными грамотами и денежными премиями (по 500 грн. каждому).

В 2005 году Президентом Украины Виктором Андреевичем Ющенко подписан Указ о награждении начальника проектно-конструкторского отдела ОАО «ММК им. Ильича» Виктора Николаевича Ирхи знаком «Заслуженный изобретатель Украины». Он автор 87 изобретений и более 350 рационализаторских предложений. Это первое присвоение такого звания работнику нашего комбината за годы независимости Украины. 

По итогам конкурса 2004 года, приказом по комбинату № 223 от 24 мая 2005 г. лучшими изобретениями признаны: 

В номинации «Защита окружающей среды» изобретение (патент № 53501 «Способ выплавки стали») авторов: Коваля С.А., Кладити Г.А. и др. 

В номинации «Увеличение выпуска продукции» изобретение (патент «№ 48432 «Линия производства порошковых материалов») авторов Небоги Б.В. и др.

На ОАО «ММК им. Ильича» разработано положение о дифференцированной выплате авторского вознаграждения от использования изобретений. В этом положении выплачиваемое вознаграждение зависит от суммы годовой экономии, полученной от использования изобретения в производстве. Например, при годовой экономии от 10 до 50 тыс. грн. вознаграждение составит 15% + 750 грн.

Приказом по комбинату № 160 от 05.06.2002 г., (таблица 1), предусмотрено поощрение изобретателей за получение патентов Украины по их заявкам на высокоэффективные изобретения по 50 грн. каждому автору за одно изобретение кроме руководящего состава, начальников цехов и отделов. Авторам служебных изобретений также предусмотрена выдача свидетельств об авторстве с указанием номеров полученных комбинатом патентов и их наименований. Авторам торжественно выдаются цветные копии патентов. Фото авторов, изобретения которых внедрены, помещаются на стенд исторического музея комбината. На комбинате постоянно публикуются статьи о лучших изобретателях комбината и их изобретениях в газетах «Ильичёвец», «Приазовский рабочий», «Донецкий кряж» и др.

Видеогруппа пресс-центра комбината снимает короткометражные 15-минутные фильмы, которые демонстрируются по МТВ (Мариупольское телевидение). Так, например, был снят фильм о лучшем инженере-конструкторе проектно-конструкторского отдела комбината Леониде Федосеевиче Боярченко, признанным лучшим изобретателем отдела в 2004 году и лучшим рационализатором комбината, а также об изобретателе Вениамине Петровиче Токареве — авторе пятисотого изобретения комбината и автора многих изобретений, рекламируемых с целью продажи лицензий. 

ОАО «ММК им. Ильича» работает более ста лет. История технического развития комбината, история изобретательства и рационализации отражены в экспонатах исторического музея комбината, который размещён во Дворце культуры комбината им. К. Маркса. 

Что касается морального поощрения, то списки всех изобретателей комбината постоянно помещаются работниками бюро Защиты интеллектуальной собственности в специальный сборник и передаются в исторический музей комбината вместе с годовыми комплектами цветных описаний изобретений. Кроме этого, администрация комбината ежегодно направляет письменные поздравления всем изобретателям ко Дню изобретателя и рационализатора Украины. Существуют и другие меры, направленные на моральное и материальное поощрение изобретателей. Так, например, только в 2005 году ко Всемирному Дню интеллектуальной собственности и ко Дню изобретателя и рационализатора награждёны знаком «ТВОРЕЦЬ» Государственного департамента интеллектуальной собственности и Почётными грамотами патентного ведомства четыре изобретателя ОАО «ММК им. Ильича»: начальник аглофабрики Владимир Ильич Сирота; инженер конструктор аглофабрики Борис Владимирович Хромушин; начальник конвертерного цеха, к.т.н. Александр Алексеевич Ларионов; ведущий инженер ЦЛМК, к.т.н. Евгений Иванович Хрущёв. В 2006 году таких наград к Международному дню интеллектуальной собственности удостоены: Владимир Семёнович Бойко — председатель правления комбината, депутат Верховного Совета Украины, Герой Украины, изобретатель-автор более 100 изобретений; Борис Владимирович Небога — начальник лаборатории ЦЛМК, Вениамин Петрович Токарев — инженер ФСЛЦ.

Первый мариуполец награждённый в Киеве Почётной грамотой Государственного департамента интеллектуальной собственности и знаком «АВТОР», работник комбината журналист газеты Ильичёвец Юрий Яковлевич Некрасовский за серию книг, зарегистрированных в Украинском агентстве по авторским и смежным правам. Он автор 16 опубликованных книг и около 2000 статей, рассказов. Его авторские права защищены свидетельствами №№ 7053, 7054, 11887, 11888, 11897, 14244 и др.

А инженер-конструктор проектно-конструкторского отдела комбината Леонид Федосеевич Боярченко, единственный среди изобретателей Донецкой области, награждён в 2005 году почётной грамотой Донецкой областной госадминистрации. 

На комбинате за последние годы стало больше изобретателей-женщин. Среди них: Ирина Гуркова, Татьяна Губанова, Ирина Голуб, Светлана Леонтьева, Людмила Горобцова, Людмила Бушнева, Наталья Ломакина, Татьяна Абдурахманова, Ольга Клименко, Анна Ушакова, Галина Кузьменко, Светлана Чернова и др. 

Благодаря проведению работниками бюро защиты интеллектуальной собственности Аукциона технических идей и выявлению изобретений на комбинате появилось много молодых изобретателей. Среди них — Владимир Шляхов, Роман Правосудов, Ольга Клименко, Виктор Веременко, Сергей Назимов, Андрей Коньшин. Есть молодые изобретатели и в проектно-конструкторском отделе (ПКО): Иван Молочко, Александр Фарин, Елена Чупракова, Александр Бондаренко.

Впервые на комбинате стали изобретателями работники Агрокомплекса: Владимир Вдовенко, Николай Каира, Геннадий Здор, Георгий Шердиц, Игорь Лаго и др. 

Лучшими изобретателями на комбинате являются: В.В. Климанчук, Э.Н. Щебаниц, В.Н. Ирха, Д.Я. Деменков, В.В. Ивашина, В.Ф. Бочаров, П.М. Семенченко, Н.И. Омельяненко, А.Е. Кохан, Н.В. Косолап, Б.В. Небога, В.А. Шелтик, А.А. Малимон, И.Н. Фентисов, В.Г. Титов, А.В. Мурашкин, В.П. Богадица, Л.И. Ковтун, П.Н. Кирильченко, А.П. Бочек, В.Е. Зеленский, А.А. Половинка, Л.Н. Рогов, Н.М. Свинаренко, Г.И. Латышко, М.Э. Корленштейн, Ю.Г. Кондраков, В.И. Кашкалов и многие др. 

Сегодня в связи с наработкой определённого запаса защищённой интеллектуальной собственности, бюро защиты интеллектуальной собственности комбината работает над широким рекламированием освоенных и запатентованных объектов с целью их продажи по лицензионным соглашениям. На сегодняшний день объекты, освоенные в производстве комбината и содействовавшие эффективной деятельности комбината, предлагаются другим родственным предприятиям по лицензионным соглашениям, а именно: 

— технология восстановления рабочих колёс эксгаустеров;

— линия пескоснабжения локомотивов, например, тепловозов;

— горн агломерационной машины;

— устройство обеспыливания отходящих газов;

— горелка горна агломашины;

— технология правки толстого листа для штрипсовой стали;

— печь для сжигания биологических отходов;

— промышленная малогабаритная установка для производства хозяйственного мыла, пасты;

— способ посева и сеялка «ВОДОЛЕЙ» для высева семян с одновременным внесением водного раствора микроудобрений;

— высокоизносостойкая муфта предельного момента для кранов стрипперного типа;

— переносной сверлильный станок (патент на полезную модель № 13120);

— комплексная технология ведения конвертерной плавки (патент 66739,66741, 59077);

— энергосберегающее оборудование для отопления и продувки мартеновских печей (патент на полезную модель № 11384, заявки на изобретения №№ 200550507; 200506569);

— устройство двухступенчатого торможения привода моста и тележки электромостового крана и многие др. объекты.

Для успешной организации работ по продаже лицензий, на комбинате уже разработано положение о распределении доходов от продажи лицензий, в том числе о выделении определённого процента вознаграждения авторам реализуемых изобретений и определённого процента вознаграждения от суммы лицензии всем содействующим на комбинате работникам в соответствии с таблицей 2.

На комбинате наработан и защищён патентами определённый интеллектуальный потенциал. Комбинат насчитывает более 900 изобретений и полезных моделей, 10 промышленных образцов, 40 товарных знаков, 10 свидетельств на охрану авторских прав. Увеличение количества изобретений и экономической эффективности от их использования сегодня позволяет предлагать ряд освоенных и использованных в производстве с большим экономическим и социальным эффектом объектов, охраняемых патентами Украины и Российской Федерации, для реализации по лицензионным соглашениям. 

Участвуя во Всеукраинском конкурсе «Винахід-2005» ОАО «ММК им. Ильича» награждено Дипломом победителя в специальной номинации «За вагомий внесок у збереження навколишнього середовища на підприємствах чорної металургії» полезная модель № 7470 «Способ обезвоживания сталеплавильных шламов» авторов И.Н. Фентисов, В.И. Жигарь, В.А. Струтинский, В.Г. Балахонцев и др.

Опыт организации работ по выявлению и защите интеллектуальной собственности комбината изучают представители предприятий Украины из г. Киева, г. Харькова, г. Днепропетровска, г. Кривого Рога, г. Запорожья, г. Донецка, г. Симферополя, г. Мариуполя, г. Ростова на Дону (Российская Федерация) и др. городов.

И неслучайно, участвуя во всеукраинском конкурсе «Ефективне впровадження-шлях до процвітання», объявленном Государственным департаментом интеллектуальной собственности, ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» награждён дипломом победителя за 1-е место в конкурсе. 

Ко Дню изобретателя и рационализатора Украины, коллектив комбината награждён Почётной грамотой за содействие развитию изобретательской и рационализаторской работы, значительный вклад в развитие государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности на Украине, высокий профессионализм в работе, за лучшую организацию патентно-лицензионной работы среди предприятий и организаций Украины.
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Таблица № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке выплаты и размерах авторского вознаграждения за изобретения, полезные модели и рационализаторские предложения, использованные 
в производстве ОАО «ММК им. Ильича»
	Сумма годовой экономии,

грн.
	Авторское вознаграждение за рационализаторское предложение, грн.
	Авторское вознаграждение за изобретение, полезную модель, грн.
	Примечание

	1
	2
	3
	

	до 5000
	15%
	22%+150грн
	

	5000 до 10000
	13%+100
	20%+250 
	

	10000 до 50000
	10%+4000
	15%+750,00
	

	50000-100 000
	8 %+1400,00
	10%+3250,00
	

	100000 до 250000
	5%+ 4400,00
	8%+ 5250,00
	

	250000 до 500000
	4%+ 6900,00
	6%+ 10250,00
	

	500000 до 1000000
	3%+ 11900,00
	4%+ 20250,00
	

	Более 1000000
	2%+ 21900,00 (но не более 100000)
	3%+30250, (но не более 200000)
	


Таблица 2

ПОЛОЖЕНИЕ

о распределении дохода от договоров о распоряжении имущественными правами (лицензионных договоров) на использование изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, торговых марок, «ноу-хау», компьютерных программ 
и других объектов права интеллектуальной собственности на 
ОАО «ММК им. Ильича»

	№ п/п
	Сумма дохода от лицензионного договора, грн
	Авторское вознаграждение 
	Вознаграждение содействующим лицам 

	1
	до 100000
	21%
	15%

	2
	до 500000
	18% + 3 000 грн.
	13% + 2 000 грн.

	3
	до 1000 000
	16% + 13 000 грн.
	9% + 22 000 грн.

	4
	до 5000000
	12% + 53 000 грн.
	6% + 52 000 грн.

	5
	более 5 000 000
	10% + 153 000 грн.
	4% + 152 000 грн.


Процент вознаграждения выплачивается от суммы дохода, полученного от лицензионного договора.

Авторское вознаграждение в случае, если объект создан несколькими соавторами, распределяется в соответствии с письменным соглашением между ними. При отсутствии такого соглашения авторское вознаграждение распределяется между соавторами поровну.

Вознаграждение содействующим лицам распределяется на основании предоставленных в технический отдел предложений структурных подразделений комбината, принимавших участие в разработке, правовой защите, внедрении и коммерциализации объекта и утверждается руководителем предприятия.
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К вопросу об основаниях возникновения прав на товарный знак 
и роль правоприменительной практики в этом процессе

	
	Рассомахина О.А.,

соискатель кафедры правового регулирования экономики Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана

г. Киев


Основания возникновения права на товарный знак — юридическая связь между фактически применяемым знаком и зарегистрированным знаком — составляют одну из наиболее сложных и важных проблем в области охраны товарных знаков. Эти права устанавливаются в зависимости от двух обстоятельств, за которыми признается значение правоустанавливающих фактов. Исключительное право на товарный знак возникает в результате регистрации знака, то есть первой подачи заявки на регистрацию, либо применения знака в хозяйственном обороте, то есть первого фактического использования
. Требования международно-правовых актов в этой сфере (Соглашения ТРИПС, Парижской конвенции, Договора о законах по товарным знакам) о возможности регистрации знаков, а также нормы Регламента Совета (ЕС) №40/94 свидетельствуют о признании преимуществ регистрационной системы возникновения этих прав. Вместе с тем нормы Первой Директивы Совета 89/104/ЕЭС ст.4 (4) (b), 6 (2) и ст. 9 (3), а также Регламента Совета (ЕС) №40/94 ст. 8 (4) и ст. 52 (1) (с) и (2)
 предоставляют возможность для существования и охраны прав, приобретенных ранее в процессе их использования в товарообороте, в том числе и на торговые марки. 

Являются ли последние и планируемые изменения в законодательстве Украины свидетельством о возможном переходе к смешанной системе возникновения прав на товарные знаки? Поскольку одним из составляющих исключительных прав является исключительное право запрещать другим лицам неправомерное использование обозначения, при ответе на данный вопрос определяющее значение должен иметь тот факт, может ли лицо, приобретшее права та торговую марку на основании ее фактического использования, запрещать другим лицам использовать эти права. 

Согласно ст. 500 Гражданского кодекса Украины любое лицо, которое до даты подачи заявки на товарный знак или, если заявлен приоритет, до даты приоритета заявки, в интересах своей деятельности добросовестно использовало товарный знак в Украине или произвело значительную и серьезную подготовку для такого использования, имеет право на безоплатное продолжение такого использования или использования, которое предусматривалось данной подготовкой (право преждепользования). Право преждепользования может передаваться или переходить к другому лицу только вместе с предприятием или деловой практикой, или с той частью предприятия или деловой практики, в которой был использован товарный знак или произведена значительная и серьезная подготовка для такого использования.

Данная норма отображена также в проекте Закона об охране прав на торговые марки, географические обозначения и коммерческие обозначения ст. 27 «Исключения из прав на торговую марку»3, а также в п. 18 проекта Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» № 86574 (согласование с Гражданским кодексом Украины и адаптация с законодательством ЕС)» относительно ст. 16 п. 10 Закона, где уточняется и объем такого использования — право преждепользования ограничивается объемом, в котором происходило или предусматривалось использование товарного знака на дату приоритета заявки, а при отсутствии этой даты — на дату подачи заявки. 

Необходимость введения такой нормы может быть связана с конфликтами о знаках, добросовестно использовавшихся несколькими лицами, но при этом свидетельство на знаки получало одно лицо, которое первым подало заявку, с предъявлением исков к другим лицам о прекращении использования такого обозначения (прежде всего это касается так называемых «советских знаков»). Частичным решением этого вопроса было введение 16 июня 1999 года в Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» изменений, согласно которым нельзя было зарегистрировать как знак такое обозначение, которое до 1 января 1992 года добросовестно использовалось двумя и более юридическими лицами для обозначения однородных товаров, но данная норма была отменена 22 мая 2003 года как такая, что противоречит международно-правовым нормам. 

Введение нормы о преждепользовании в Гражданский кодекс Украины вызвало критику среди специалистов данной сферы, высказывавшихся о том, что ее формулировка имеет ряд недостатков. Например, Могилевский В. отмечает, что Закон о товарных знаках Германии, нормы которого уже давно гармонизированы с Соглашением ТРИПС, предусматривает, что более раннее использование обозначения должно продолжаться достаточно длительное время и/или интенсивно одним лицом, вследствие чего в некоторых кругах общества оно начинает восприниматься как товарный знак этого лица5.

Основными аргументами против введения данной нормы могут служить такие утверждения: законодательство Украины не предусматривает в качестве основания возникновения прав на товарный знак первенство в использовании знака в хозяйственном обороте; когда знак используется несколькими несвязанными между собой лицами, он перестает отвечать предназначению (определению) товарного знака; закрепленная в законодательстве возможность более раннего использования незарегистрированного знака несколькими несвязанными между собой лицами, учитывая, что продолжительность такого более раннего использования при данной формулировке нормы значения не имеет, может являться еще одним основанием для злоупотребления правом на товарный знак. 

Прежде всего, нужно определить, в чем состоит суть права преждепользования. Сама идея преждепользования не является новой применительно к товарным знакам, этот принцип использовался в некоторых странах Европы еще до образования Европейского Союза и, соответственно, принятия Директив ЕС, а также в Японии и США. Так, еще в 1969 году Свядосц Ю.И., сравнивая законодательства зарубежных стран, отмечал, что в Федеративной Республике Германии законодательство и суды предоставляют очень широкую защиту фактически используемым обозначениям, при чем это не обязательно касается хорошо известных знаков. В Италии не исключается и охрана обозначений, нашедших ограниченное применение, которое придало им лишь «местную известность», при этом факт такого использования не может быть противопоставлен последующей регистрации, но владелец знака сохраняет возможность дальнейшего использования его в этом узком объеме и прежних территориальных границах. В Швеции применение незарегистрированного знака обеспечивает такую же охрану, какой пользуется надлежаще зарегистрированный знак, но первый пользователь может опротестовать последующую регистрацию лишь в течение первых пяти лет; для признания прав на незарегистрированный знак необходима его известность хотя бы на части территории страны. Аналогичные правила существуют в Норвегии и Дании, правда, в Дании достаточно «простого» первого использования6. Сегодня похожее правоположение закреплено в ст. 6(2) Первой Директивы Совета 89/104/ЕЭС про ограничение прав на торговую марку, а также в ст. 9 (3) относительно некоторых правил об ограничениях вследствие неопротестования. Кроме того, в ст. 8 (4) Регламента Совета (ЕС) №40/94 предусмотрен механизм отказа в регистрации торговой марки в случае ее оспаривания владельцем незарегистрированной торговой марки, которая используется в процессе товарооборота и имеет не местное значение, при условии, что согласно законодательству ЕС или государства-члена, права на такое обозначение были приобретены до даты подачи заявки или до даты приоритета и такое обозначение предоставляет его владельцу право запрещать использование соответствующей торговой марки. Данные обстоятельства могут служить также основанием для признания регистрации торговой марки Союза недействительной в порядке, предусмотренном ст. 52 Регламента Совета (ЕС) №40/94. Поскольку данные обстоятельства квалифицируются как относительные основания для отказа в регистрации или признания ее недействительной, возможность решения вопроса о приобретении прав на торговую марку на основании ее фактического использования в большей степени зависит от правоприменительной деятельности соответствующих ведомств и судов.

Определенные предпосылки к признанию права преждепользования были заложены п. 6 ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» об исчерпании прав собственника свидетельства: исключительное право собственника свидетельств не распространяется на любое право, возникшее до даты подачи заявки или до даты приоритета. Вместе с тем, ни данный Закон, ни ст. 500 ГК Украины не предусматривают реального и прямого механизма отказа в регистрации или признания недействительной регистрации торговой марки на том основании, что обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, изначально было создано и использовалось другим лицом. Эти вопросы относятся к компетенции законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. 

Проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (согласование с Гражданским кодексом Украины и адаптация с законодательством ЕС)» № 8657 среди всех остальных оснований приобретения прав на торговые марки, таких как регистрация или признание их хорошо известными, предусматривает и такое: «приобретение прав на торговую марку согласно закону», а п. 3 ст. 6 Закона будет оформлен в новой редакции: «Недопустимо для приобретения прав на торговую марку обозначение, использование которого будет считаться посягательством на права, приобретенные ранее в Украине другим лицом. Таким является обозначение, которое идентично или похоже до степени смешения с: торговой маркой, права на которую приобретены другим лицом или на которую подано заявку в Украине на имя другого лица, для таких же или сродных товаров или услуг, в том числе, торговой маркой, признанной хорошо известной». Таким образом, если в процессе правоприменения и толкования данной нормы ее действие будет распространено и на владельцев незарегистрированных торговых марок, которые добросовестно фактически используют их в товарообороте, то тогда можно будет вести речь о смешанной системе возникновения прав на товарные знаки в Украине.

В целом введение права преждепользования имеет ряд позитивных моментов: в первую очередь — сможет исключить регистрацию чужих товарных знаков, своевременно незарегистрированных. Но для того, чтобы исключить злоупотребление правом преждепользования, нужно исключить из ст. 500 ГК Украины и проекта Закона № 8657 такую формулировку «...или сделало значительную и серьезную подготовку к такому использованию». 

Также следует ввести четкие критерии, необходимые для возникновения права преждепользования на товарный знак, в законодательство: — создание знака его фактическим владельцем должно было произойти независимо от других товаропроизводителей, и до этого он должен проверить наличие подобных знаков на рынке по отношению к однородным товарам и услугам; — знак должен использоваться добросовестно; — знак должен использоваться достаточно длительное время и/или интенсивно одним лицом; — данные действия должны быть совершены до даты приоритета; — дальнейшее использование знака должно происходить без расширения объема использования. 

В любом случае эффективность действия этих норм покажет практика.
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Становление Украины как демократического и правового государства, в котором признан и действует принцип верховенства права, требует продолжения правовой реформы. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что правовая реформа предусматривает, в частности, своевременное отображение реалий общественной действительности в законодательной форме, то есть адекватное реагирование законодательства на изменения, которые происходят в общественных отношениях. 

Среди факторов, влияющих на развитие законодательства в целом, и в сфере интеллектуальной собственности (далее — ИС) в частности, наряду с экономическими, политическими, социальными, национальными, внешнеполитическими, идеологическими и другими факторами, особое внимание необходимо уделить такому виду юридических факторов, как правонарушение. 

Следует отметить, что в подавляющем большинстве научных исследований на тему правотворчества внимание акцентировалось на проблемах технологии законотворчества [1-3, 5]. Вместе с тем, анализу причин разработки и принятия новых законов не уделялось должного внимания. Это, в свою очередь, отрицательно повлияло на эффективность правового регулирования, поскольку без надлежащего анализа факторов, являющихся причинами разработки новых законов, невозможно разработать качественный закон, который бы не только урегулировал общественные отношения, но и направил их развитие в конструктивном направлении. 

Целью данного исследования является анализ правонарушения как одного из факторов, предопределяющих развитие законодательства в сфере ИС, а также подготовка предложений относительно наиболее оптимальных направлений развития законотворческого процесса с целью адекватного реагирования законодательства на правонарушения в сфере ИС.

Прежде всего, необходимо отметить, что в правовой литературе исследуется проблема факторов, которые формируют основу оптимального и эффективного осуществления правотворческой деятельности, активно-творческого, опережающего влияния правовых актов на динамику общественных отношений. В частности, предлагается все факторы правотворчества классифицировать на: 1) факторы, которые определяют предмет правого регулирования; 2) факторы, которые выражают позиции участников правотворческой деятельности; 3) факторы собственно юридического характера [4; с. 349]. 

К факторам юридического характера можно отнести правонарушение, поскольку под правонарушением в научной литературе понимается общественно опасное, виновное действие деликтоспособного субъекта, которое противоречит требованиям правовых норм [4; с. 450]. 

Как отмечает профессор В.М. Марчук, правонарушения неоднозначны, как неоднозначны те жизненные ситуации, в связи с которыми они совершаются. Разная природа правонарушений зависит от разной природы общественных отношений, которые регулируются разными отраслями права [6; с. 242-3]. 

Из изложенного следует диалектическая связь между правонарушением и законом. Очевидно, что правонарушения — это нарушения права, закона. Однако взаимосвязь между указанными категориями намного глубже, чем кажется на первый взгляд. С одной стороны, одной из причин правонарушений является разногласие между правовыми конструкциями (законами), которые регулируют общественные отношения, и общественной действительностью. С другой стороны, правонарушение побуждает законодателя к поиску новых правовых конструкций с целью урегулирования общественных отношений.

Тенденцией современного законодательства в сфере ИС является ужесточение ответственности и санкций за его нарушение. Примером могут быть изменения, внесенные 09.02.2006 в Уголовный кодекс Украины. Указанная тенденция характерна не только для национального законодательства. 

Вместе с тем, актуальным становится вопрос об эффективности избранного пути развития законодательства в современных условиях. Поскольку, как подтверждает опыт, правонарушения в сфере ИС приобретают массовый характер. В особенности это касается сферы авторского и смежных прав. Благодаря стремительному развитию цифровых технологий у заинтересованных лиц появляется возможность незаконного использования и распространения результатов интеллектуальной деятельности, тем самым, нарушая права творцов. 

Несмотря на то, что защита прав интеллектуальной собственности предусматривает судебный и административный порядок, а также таможенный контроль, и ряд других средств защиты, правонарушения в сфере ИС являются реалиями сегодняшнего дня.

Из указанного следует, что в настоящее время законодательная тенденция относительно ужесточения ответственности за правонарушения в сфере ИС не оправдывает, в полной мере, возложенных надежд, поскольку является односторонним направлением реагирования законодательства на общественные отношения. 

Правонарушения в сфере ИС, в частности пиратство, на сегодняшний день — отрицательное и противоправное явление, однако оно удовлетворяет потребности многих участников общественных отношений: производителей (пиратов), которые получают сверхприбыль, и потребителей, которые получают доступный (дешевый) товар. 

Учитывая сказанное, тенденция к ужесточению ответственности за нарушение законодательства в сфере ИС, в условиях экономически нестабильного уровня жизни населения, может привести к криминализации данной сферы. 

Указанная тенденция в законодательстве следует из теории «исключительных прав ИС», содержание которой (в несколько упрощенном виде) можно охарактеризовать следующим тезисом: «собственнику исключительных прав на объект ИС принадлежит исключительное право использовать объект ИС». 

Этот тезис был отображен в некоторых международных нормативных актах и в национальных законах в сфере ИС. Например, в соответствии со статьей 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» в редакции Закона от 15.05.2003 № 762-IV свидетельство предоставляет его владельцу исключительное право использовать и распоряжаться знаком по своему усмотрению. Аналогичное по содержанию положение содержится и в статье 28 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» в редакции Закона от 22.05.2003 № 850-IV: патент предоставляет его владельцу исключительное право использовать изобретение (полезную модель) по своему усмотрению, если такое использование не нарушает прав других владельцев патентов.

Указанное содержание правоспособностей творца относительно его результата интеллектуальной деятельной в значительной мере соответствует интересам субъектов права ИС — изобретателям, поскольку именно они, как правило, заинтересованы в получении правовой охраны результатов их интеллектуальной деятельности и внедрении их в собственном производстве. В тоже время основная выгода субъектов авторского права от результатов их интеллектуальной деятельности возможна при предоставлении наибольшему числу потребителей возможности доступа к указанным результатам интеллектуальной деятельности. 

Необходимо отметить, что со вступлением в действие Гражданского кодекса Украины 16.01.2003 № 435-IV (далее — ГКУ) правоспособности творцов получили несколько другое содержание. Так, согласно статье 424 ГКУ имущественными правами ИС являются: право на использование объекта права интеллектуальной собственности (далее — ОПИС); исключительное право разрешать использование ОПИС; исключительное право препятствовать неправомерному использованию ОПИС, в том числе запрещать такое использование. Как видим, акцент сделан на закреплении за творцом исключительных прав разрешать и запрещать другим лицам использование ОПИС, а не на исключительном праве использования ОПИС.

Указанная конструкция более соответствует современному этапу развития общества, поскольку с развитием цифровых технологий и Интернета практически невозможно установить ограничение доступа к объектам авторского права. Единым благоприятным решением в данной ситуации видится закрепление на законодательном уровне исключительных прав на разрешение и запрещение использования ОПИС за их творцами. Вместе с тем, эффективность указанной правовой конструкции уменьшается в связи с акцентированием внимания лишь на методе «запретов», то есть на ужесточении ответственности за нарушение законодательства и недостаточном внимании законодателей к разработке механизмов реализации закрепленных за творцами исключительных прав.

В ситуации, которая сложилась, необходимым становится формирование современных правовых механизмов реализации прав ИС, в частности, относительно защиты прав ИС. Но при этом разработка правовых конструкций относительно защиты прав ИС должна учитывать необходимость гармонизации интересов творцов и интересов общества.

Не секрет, что задачей, поставленой перед законодательством в сфере ИС, наряду с созданием правовых средств защиты прав творцов, является развитие возможностей распространения результатов интеллектуальной деятельности. Указанная задача следует из цели, стоящей перед правом интеллектуальной собственности — предоставлять правовое обеспечение духовному и техническому прогрессу общества.

Из вышесказанного следует, что законотворческий процесс в сфере ИС желательно направить на разработку законов, которые обеспечивали бы правовое регулирование распространения результатов интеллектуальной деятельности, а также на разработку такого правового регулирования ИС, которое удовлетворяло бы всех участников правоотношений: и творцов, и собственников прав, и потребителей.

Таким направлением законотворческой работы может стать разработка эффективной инфраструктуры для обеспечения осуществления закрепленных за творцами прав, в частности, закрепление в законодательстве возможности создания специальной системы общественных организаций, целью которых была бы защита прав ИС. 

Все необходимые юридические предпосылки для этого есть. Например, Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах» от 23.12.1993 № 3792-XII предусматривает создание специальной системы реализации авторских и смежных прав, которая получила название «система коллективного управления имущественными правами». 

Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами, создаются для практической реализации этих прав в тех сферах, в которых заключение индивидуальных договоров (которые легализуют использование ОПИС) становится невозможным или невыгодным. Содержание «коллективного управления» состоит именно в том, чтобы обеспечить в таких случаях реализацию имущественных прав владельцев авторских и смежных прав.

С появлением новых технологий сфера, в которой индивидуальная реализация прав невозможна или, по крайней мере, непрактична, постоянно и быстро расширяется, а коллективное управление авторскими правами и смежными правами становится все более важным средством осуществления этих прав в условиях чрезвычайно быстрого развития техники. 

Существующие нормы могут быть использованы в новой сфере, в которой применение устаревших средств реализации авторских и смежных прав оказывается невозможным. Коллективное управление правами по своей сути, как ни что другое лучше всего подходит для реализации авторского права к новым условиям использования результатов, что стало возможным благодаря цифровым технологиям, позволяет оптимальным способом реализовать идею коллективного контроля за использованием охраняемых объектов в цифровой сфере и при изготовлении цифровых носителей.

Появление систем коллективного управления авторскими и смежными правами связанно именно с реализацией поставленной задачи распространения результатов интеллектуальной деятельности. Сами такие системы заинтересованы в дальнейшем распространении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе необходимого для работы систем коллективного управления программно-технического обеспечения. Сейчас все активнее разрабатываются и согласовываются специальные «информационные системы», в том числе так называемые «Фиши» — базы данных о творцах и используемых результатах интеллектуальной деятельности для возможности их идентификации, взаимного обмена и осуществления выплат. 

Наряду с указанными выше причинами, которые дают о себе знать во всех развитых странах мира, развитие пиратства в нашей стране в значительной мере связано с недостаточным вниманием со стороны государства к решению данной проблемы. Стать товаром результаты интеллектуальной деятельности, «идеи» могут лишь при наличии конкретно определенных условий, и, прежде всего, став объектом, который охраняется государством, обществом, правом, и любое покушение на который преследуется в соответствии с существующим законодательством. Как только с развитием цивилизации открылись коммерческие возможности для использования результатов интеллектуальной деятельности, возникла потребность в осуществлении государством регулирующих, координирующих, законодательных функций в данной сфере, с целью обеспечения внутригосударственной защиты и международно-правовой охраны прав ИС.

Выше мы проанализировали влияние правонарушения на развитие законодательства в сфере авторского права. Далее уделим внимание влиянию правонарушения на развитие законодательства в сфере права промышленной собственности.

Спектр правонарушений в сфере охраны прав на торговые марки довольно разнообразный и граничит с правонарушениями, которые квалифицируются как недобросовестная конкуренция. Вместе с тем, как правило, правонарушения в сфере охраны прав на торговые марки сводятся к использованию зарегистрированной или общеизвестной марки лицом, которое не имеет разрешения на такое использование. Такое использование происходит путем, в частности, контрафакции — подделки товара и маркирования его известными торговыми марками.

Общим правонарушением в сфере охраны прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы являются незаконное использование указанных объектов.

Препятствием в реализации исключительных прав творца (автора, изобретателя), например, исключительного права запрещать использование запатентованного объекта, является то, что на современном этапе развития производства технологический процесс компаний закрыт и относится к коммерческой тайне компании. Соответственно и предупредить правонарушение, как правило, невозможно, поскольку о нем становится известно лишь после введения в хозяйственный оборот объекта, созданного с использованием запатентованного объекта.

К сожалению, указанная проблема актуальна для развивающихся стран и стран с несовершенной системой судебной защиты прав ИС, которая предусматривает длительное судебное разбирательство.

Как средство борьбы с указанными проблемами можно предложить закрепление на законодательном уровне за соответствующими государственными органами права по собственному усмотрению, без предыдущего заявления владельца прав на ОПИС ограничивать введение в хозяйственный оборот объектов, которые вызывают подозрение в неправомерном использовании ОПИС. Примером могут быть таможенные органы, в полномочия которых желательно добавить право по собственному усмотрению — приостанавливать перемещение через таможенную границу товаров, которые вызывают подозрение в неправомерного использовании ОПИС. Но ограничиваться таможенными органами не следует. Такое право целесообразно предоставить и соответствующим подразделам Государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины, в компетенцию которого сейчас входят аналогичные полномочия относительно защиты авторского права.

Из изложенного можно сделать следующие выводы. Общей тенденцией современного законотворческого процесса в сфере ИС является ужесточение ответственности за правонарушения в этой сфере. Вместе с тем, указанная тенденция не приводит к желаемым результатам, что подтверждается возрастающим количеством правонарушений в сфере ИС. Причиной недостаточной эффективности указанной тенденции является акцентирование внимания на ужесточении санкций за нарушение законодательства в сфере ИС при недостаточном внимании к разработке и закреплении в законодательстве механизмов реализации исключительного права творца запрещать использование результатов его интеллектуальной деятельности.

Учитывая указанное, считаем, что важной задачей, стоящей перед национальным законодателем, является формирование системы реализации прав интеллектуальной собственности, при которой защита прав ИС была бы быстрой и эффективной. Такое возможно при условии направления вектора законотворческой работы на закрепление за государственными и общественными организациями возможности защиты прав ИС.

Также желательно разработать механизм реализации права ИС, который обеспечивался бы неотвратимостью применения санкций за правонарушение в сфере ИС.

Анализ дает основание считать, что проблема влияния правонарушений на развитие законодательства требует дальнейшего научного исследования, поскольку правонарушение является одним из важнейших факторов, которые побуждают к поиску новых методов и приемов законодательного урегулирования общественных отношений.
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В теории и правоприменительной практике существуют разные подходы к вопросу об использовании конституционного законодательства по делам о защите интеллектуальной собственности. Различия обусловлены как разным содержанием конституционных норм, посвященных охране интеллектуальных прав, так и конституционными традициями того или иного государства. Так, в постсоветских правовых системах, которые только формируют традиции демократического конституционализма, правовое регулирование интеллектуальной собственности посредством конституционных предписаний не получило широкого распространения, хотя факт появления в постсоветских конституциях норм о защите интеллектуальной собственности [1] является важным шагом на пути развития конституционного законодательства в соответствии с общемировыми прогрессивными тенденциями [2]. 

Вопросы конституционного обеспечения прав на интеллектуальную собственность становятся предметом научного изучения в Российской Федерации [3], рождая неоднозначные подходы к проблеме. В докторской диссертации Е.В. Халиповой, например, ставится вопрос о необходимости самого широкого применения конституционных норм как норм прямого действия при рассмотрении вопросов прав интеллектуальной собственности [4]. Иные суждения высказывает известный российский исследователь проф. Э.П. Гаврилов. Ссылаясь на краткость формулировки части 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации («Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества. Интеллектуальная собственность охраняется законом»), он считает, что она предписывает лишь охранять интеллектуальную собственность законом, не устанавливая никаких принципов или правил такой охраны [5]. В связи с этим делается вывод: «Поскольку нормы второй фразы части 1 ст. 44 конституции не только воплощены (реализованы) в отдельных законах об охране интеллектуальной собственности, но и конкретизированы в них, ссылаться на эту норму Конституции при рассмотрении вопроса о наличии или нарушении реальных прав интеллектуальной собственности представляется не только неверным, но и недопустимым» [6]. Э.П. Гаврилов категорически утверждает, что, несмотря на то, что нормы Конституции имеют «прямое действие», «норма второй фразы части 1 ст. 44, после принятия законов по отдельным объектам интеллектуальной собственности, уже реализована, а потому более «не работает» [7]. Не вдаваясь в подробный анализ положений, высказанных Э.П. Гавриловым, можно отметить, что автор представил узко-утилитарное позитивистское толкование положений Российской Конституции без учета общего контекста главы 2 «Права и свободы человека и гражданина», где помещена эта норма. Как представляется, трактовка ч. 1 ст. 44 должна опираться на широкий подход, закрепленный в современных международных документах по правам человека [8], относящий право на результаты интеллектуального творчества к неотчуждаемым правам человека, которые имеют приоритет и должны охраняться конституциями [9].

Возможности конституционного регулирования интеллектуальной собственности не исчерпываются конкретной нормативностью. Конституции выявляют методологические подходы к созданию норм социального законодательства, определяют не только букву, но и дух, общую направленность и концептуальное содержание законов. В этом плане показателен пример США, где конституционное закрепление прав интеллектуальной собственности широко используется в правоприменительной практике и служит основой толкования и нормотворчества.

Конституция США 1787 г. впервые в мировой конституционной практике зафиксировала права на результаты интеллектуальной творческой деятельности в качестве конституционного принципа. В ч. 8 разд. 8 ст. 1 Конституции Конгрессу США предоставляется право «поощрять развитие наук и полезных искусств, обеспечивая на определенный срок авторам и изобретателям исключительное право на их произведения и открытия» [10]. Это положение получило название «клаузула интеллектуальной собственности» (Intellectual Property Clause), оно известно практически каждому, кто каким-либо образом связан с проблемами интеллектуальной собственности в США. 

Особое отношение американцев к национальной Конституции, которое известный социолог Л. Харц определил как «конституционный фетишизм Америки» [11], обусловлено обращением к конституционным положениям при разрешении всех вопросов права интеллектуальной собственности. В этом, по мнению Памелы Самуэльсон (одного из наиболее авторитетных исследователей США в сфере интеллектуальных прав), состоит отличие американского законодательства от европейского [12]. Принятые в конце XVIII в. конституционные нормы действуют в эпоху цифровых технологий и господства Интернета, и каждое поколение юристов, связанных с защитой права интеллектуальной собственности (intellectual property lаwyers) по-новому открывает для себя конституционные предписания. Профессор Марк Лемли (Lemley), директор Центра права и технологии университета Беркли, писал о своеобразном процессе «конституционализации интеллектуальной собственности» и, в частности, о «конституционализации» законодательства, связанного с высокими технологиями (Technology Law), чем было отмечено начало XXI в. в США [13].

На страницах юридической периодики Соединенных Штатов не прекращаются дискуссии об использовании конституционных принципов при обеспечении прав правообладателей и пользователей объектов интеллектуальной собственности [14]. Верховный Суд США, который наделен одновременно полномочиями конституционного суда, при вынесении решений по делам защиты интеллектуальных прав постоянно апеллирует к конституционным положениям [15]. 

Использование конституционного законодательства США в делах по интеллектуальной собственности осуществляется по четырем направлениям. Во-первых, применяется клаузула интеллектуальной собственности, которая дает Конгрессу право принимать законы, обеспечивающие прогресс науки, путем предоставления авторам и изобретателям исключительных прав на определенное время. Во-вторых, используется Первая поправка к Конституции, гарантирующая свободу слова и печати. Кроме этого, в качестве дополнительной аргументации используется клаузула о верховенстве Конституции и Одиннадцатая поправка, согласно которой споры по интеллектуальной собственности подсудны федеральным судам, а не судам штатов.

Клаузула интеллектуальной собственности, естественно, используется наиболее активно, однако она получила максимально широкое толкование и рассматривается не только в плане наделения Конгресса правом издавать законы об интеллектуальной собственности, но и как законоположение, ограничивающие это право [16]. Акцентируется внимание на том, что Конгресс может гарантировать исключительные права лишь на «определенное время» и имеет право принимать законодательство лишь с целью «поощрять развитие наук и полезных искусств». Кроме того, клаузула интеллектуальной собственности ограничивает круг лиц, которым предоставляются исключительные права. Таковыми, по мнению Верховного Суда, сформулированному в деле «Grahan v. John Deere Co» [17], могут быть только создатели новых технологий, а не просто инноваторы, усовершенствующие существующие технические достижения (mere incremental innovators). 

Некоторые исследователи видят в такой трактовке причину того, что в США нет законодательства по полезным моделям, которые отвечают требованием новизны и творчества, подразумеваемым Конституцией [18].

Критерий креативности, который следует из клаузулы интеллектуальной собственности, стал главным для Верховного Суда в решении по известному делу «Feist Pub.,Inc. v. Rural Telephone Service Co.» (1991) [19]. Речь в данном деле шла об обвинении компании Feist Publications в нарушении авторского права компании Rural Telephone Service при издании телефонного справочника. Ссылаясь на Конституцию, Верховный Суд определил, что условием действия авторского права является оригинальное произведение, которое должно характеризоваться, по крайней мере, минимальной величиной творческого труда. Обычный телефонный справочник лишен какого-либо элемента творчества и, следовательно, не является объектом авторского права. Верховный Суд постановил, что Конгресс не имеет права предоставлять защиту неоригинальным работам в законодательстве об авторских правах. 

Это решение породило многочисленные дискуссии среди юристов и общественности: имеет ли Конгресс конституционное право принимать законодательство, которое создает форму sui generic для защиты баз данных, подобно той, которую ввела Директива Евросоюза об охране баз данных [20]. Директива ЕС вводила систему прав собственности в отношении содержания баз данных, которая строилась на принципах охраны интеллектуальной собственности, в то время как решение по делу Feist не рассматривало перепечатку фактических баз данных как правонарушение. Юристы, поддержавшие решение Верховного Суда по делу Feist, отстаивали свободный доступ к информации на основании отнесения ее к категории общественного достояния. Если предоставить создателям баз данных право на «сырые факты» (raw facts), не подвергнутые творческой переработке, можно искусственно задержать распространение научных знаний, что противоречит конституционным целям стимулирования развития этих знаний [21]. Оппоненты этой точки зрения указывают, что Конгресс может ввести в закон об авторском праве изъятия из правил охраны баз данных, необходимых для использования информации в научных целях, как это предлагает европейское законодательство.

Решение по делу Feist привело к тому, что последующие законопроекты США, посвященные правовой охране баз данных, ориентировались на предоставление защиты на принципах предотвращения актов недобросовестной конкуренции. Согласно Биллю о доступе к информации потребителя и инвестора (H.R. 1858) от 1999 г., создатель базы данных может воспрепятствовать ее противоправному использованию даже в случае потенциальной угрозы причинения коммерческого ущерба. Такой подход связывается с так называемой коммерческой клаузулой Конституции США. Он был использован в прецедентном решении Верховного Суда по делу International News Service v. Associated Press [23], которое признало незаконной перепечатку новостей компанией International News Service из более ранних изданий агентства Associated Press без разрешения или компенсации конкурирующим газетам. 

Применение конституционной экономической проблематики в регламентации интеллектуальной собственности связано с тем, что права на интеллектуальную собственность, их надежная охрана и эффективное использование стали важнейшим фактором обеспечения финансовых и рыночных позиций фирм. На рубеже ХХ и XXІ веков небывало возросла экономическая значимость связанных с новыми технологиями объектов интеллектуальной собственности. Они составляют один из важнейших факторов современной экономики, поэтому в развитых странах, и в США в том числе, произошла коренная переоценка роли интеллектуальной собственности в экономическом преуспевании и предпринимательстве [24]. Защита экономических интересов пользователей и правообладателей строится на обеспечении баланса этих интересов. Законодатели и правоприменители в США, опираясь на Конституцию, строят свою стратегию, исходя из следующей посылки: «Создатели произведений должны получить контроль над новыми рынками, достаточный, чтобы стимулы авторского права сохранили свое значение, но не столь строгий, чтобы воспрепятствовать развитию новых технологий» [25].

Применение клаузулы интеллектуальной собственности при оценке конституционности принимаемых нормативных актов в сфере интеллектуальных прав вызывает в США противоречивые, порой взаимоисключающие суждения. Так произошло, например, в отношении Билля об увеличении срока охраны авторских прав (Copyright Term Extension Act), по которому развернулась бурная общественная полемика в связи с делом «Eldred v. Ashcroft» [26]. Часть юристов и университетских профессоров расценили увеличение Конгрессом срока охраны авторских прав как неконституционное, поскольку, по их мнению, цель Конституции — не защита результатов труда авторов, а содействие прогрессу наук и полезных искусств. Авторские права защищают произведения лишь на определенный период, после чего они становятся общественным достоянием. И чем меньшим будет этот период, тем больше это будет соответствовать интересам общества и прогрессу науки [27]. 

Другие участники этой полемики, в том числе представители творческих союзов и организаций коллективного управления правами, расценили Copyright Term Extension Act как вполне конституционный, поскольку Конституция прямо возлагает на Конгресс обязанность защищать права авторов, без экономической заинтересованности которых невозможна поставленная Конституцией цель — содействовать прогрессу науки и искусства [28]. 

Противоположные точки зрения высказали во время слушаний по делу Eldred v. Ashcroft судьи Стивенс и Брейер, каждый представил при этом альтернативный с точки зрения исторической аргументации и содержания конституционный анализ. Тем не менее, Конституция и критерий конституционности были основными для участников дискуссии. 

Конституционный анализ законодательства США по интеллектуальной собственности в последние годы все более активно использует Первую поправку к Конституции, которая охраняет свободу слова и публикаций. Это в первую очередь относится к компьютерным программам, которые, в соответствии с решением Верховного Суда, могут защищаться патентами, если используются в изобретениях. Противники патентования компьютерных программ считают, что оно противоречит как п.8 раздела 8 ст.1 Конституции, так и провозглашенной Первой поправке свободе выражения. С этих позиций расцениваются как неконституционные некоторые положения Акта тысячелетия об авторском праве в эпоху цифровых технологий 1998 г. (The Digital Millennium Copyright Act), которые разрешают использовать средства технической защиты коммерческим структурам, занимающимся реализацией и разработкой компьютерных программ [29].

Конституционные проблемы поднимались в США во время массового протеста общественности против клонирования человека в период президентства Б. Клинтона. Против патентования результатов клонирования выступили президент Б. Клинтон, Конгресс США и 27 нобелевских лауреатов, призвавших отказаться от таких разработок. Наряду с морально-этической аргументацией использовались ссылки на XIII поправку к Конституции США, запрещающую рабство. Это стало и официальной позицией Ведомства США по патентам и товарным знакам, отказавшегося признать разработку по клонированию человека объектом патентования.

Говоря об общеметодологических конституционных принципах, которые сформировались при применении и толковании Верховным судом США Конституции, профессора П.Дж. Хилд и С. Шерри называют компенсаторный принцип (quid pro quo principle), принцип авторства, принцип общественного достояния и принцип предполагаемого отчуждения (suspect grant principle) [30]. Эти принципы не только являются основой судебной практики в делах, связанных с клаузулой интеллектуальной собственности, но и обусловливают абсолютные ограничения Kонгресса в его законодательной власти. Таким образом, Конгресс должен учитывать не только прямые нормы Конституции, но и их толкование Верховным Судом. В этом особенность прецедентного права США и «необычайная власть Верховного Суда и культ Конституции, на которую он опирается» [31]. 

В целом обе ветви власти, и законодательная, и судебная, соблюдают достигнутый в правовой системе США консенсус о равновесии интересов правообладателей и пользователей: в обмен на ограниченные права на эксплуатацию нового произведения оно впоследствии становится всеобщим достоянием, тем самым обогащая интеллектуальную сокровищницу общества [32].

Оценивая перспективы дальнейшего конституционного регулирования интеллектуальной собственности в США, специалисты считают, что, поскольку Kонституция остается основополагающим документом в правовой традиции США, конституционное влияние на право интеллектуальной собственности сохраняется и в дальнейшем [33].

В Европе американские конституционные традиции в деле охраны интеллектуальной собственности не получили широкого отклика. Более того, здесь, по мнению А. Дитца, существуют «зияющие конституционные бреши» в правовом обеспечении интеллектуальной собственности [34]. Тем не менее, и тут возрастает значимость конституционного регулирования интеллектуальной собственности, о чем свидетельствует Конституция Евросоюза, разработанная, но пока не введенная в 25 европейских государствах.

Исследователи отмечают увеличивающееся влияние Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в правоприменительной практике европейских стран относительно интеллектуальной собственности [35]. Так, в Великобритании после имплементации Европейской конвенции в национальное законодательство (1998 г.), она приобрела характер документа конституционного значения. В деле Ashdown v. Telegraph Group Ltd. судья использовал ст. 1 Первого протокола конвенции (о защите права собственности) в качестве нормы прямого действия, которая, по его мнению, распространяется на объекты авторского права [36].

Зарубежный ответ свидетельствует, что конституционное обеспечение права интеллектуальной собственности может содействовать эффективности ее правовой охраны. В этом направлении должно, по нашему мнению, развиваться отечественное законодательство.
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Водка «Русская»: наименование места происхождения, 

общеизвестный знак или наименование, вошедшее 

во всеобщее употребление ?! 

	
	Андрощук Г.А.,

к.э.н, главный консультант Комитета 

по вопросам науки и образования 

Верховной Рады Украины 


По информации Роспатента 24 ноября 2005 г. руководитель Роспатента Б.П. Симонов утвердил решение Палаты по патентным спорам Роспатента об удовлетворении заявления от 07.07.2005 г. о признании комбинированного товарного знака со словесным элементом «Русская» по свидетельству № 38389 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации с 31.12.1985 г. в отношении товара 33 класса МКТУ – «водка» на имя Российской Федерации в лице ФКП «Союзплодлимпорт». 

Решение довольно неожиданное и сверхпарадоксальное, если учесть, что в 2003 г. Роспатент уже принял одно парадоксальное решение, придав словосочетанию «русская водка» статус наименования места происхождения путем внесения в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации(. 

Напомним, что в соответствии со ст.30 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»:

«1. Наименование места происхождения товара — это название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта (далее — географический объект), используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами либо природными условиями и людскими факторами одновременно.

Наименованием места происхождения товара может являться историческое название географического объекта.

2. Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее название географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его изготовления».

Товарный знак по свидетельству № 38389, получивший правовую охрану в качестве общеизвестного товарного, представляет собой этикетку, включающую словесный элемент «Русская», выполненный оригинальным шрифтом с заглавной буквой «Р», изобразительные элементы в виде цветочного орнамента, расположенного рядом с заглавной буквой «Р», стилизованного изображения земного шара с лентой вдоль экватора и надписью «СПИ». Указанные элементы расположены на фоне белого прямоугольника, заключенного в рамку. В верхней и нижней части рамки содержатся словесные элементы «RUSSKAYA», «RUSSIAN», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета.

Указанное заявление было рассмотрено на заседании Палаты по патентным спорам 12 сентября 2005 г. 

При вынесении своего решения Палата по патентным спорам Роспатента базировалась, в частности, на следующих материалах:

— социологическом опросе потребителей, результаты которого показали высокую репутацию данного товарного знака; а также то, что он воспринимается большинством опрошенных (59,7 %) как товарный знак, связанный с производством «водки», изготавливаемой государственными предприятиями;

— сведениях о продолжительности использования указанного товарного знака для товара — «водка»;

— рекламных материалах, публикациях в средствах массовой информации и в литературных источниках о производстве и выпуске продукции, маркированной комбинированным товарным знаком;

— данных об объемах выпуска водочной продукции, сопровождаемой упомянутым товарным знаком, ее поставках как отечественным, так и зарубежным потребителям.

Факт признания товарного знака по свидетельству № 38389 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации не затрагивает исключительных прав на товарные знаки, правовая охрана которых осуществлена на имя третьих лиц до даты признания указанного товарного знака общеизвестным, а именно до 31.12.1985 г. Что касается товарных знаков, правовая охрана которых была осуществлена на имя третьих лиц после указанной даты, то следует отметить, что при их регистрации экспертиза учитывала наличие старших прав на тождественные и сходные до степени смешения товарные знаки, в том числе товарного знака, зарегистрированного по свидетельству № 38389.

Для специалистов, безусловно, представляет интерес само решение Палаты по патентным спорам. Чтобы понять логику этого документа рассмотрим его более подробно. 

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее — Правила), рассмотрела заявление от 07.07.2005, поданное Федеральным казенным предприятием «Союзплодоимпорт», Москва (далее — заявитель), о признании товарного знака «Русская» по свидетельству № 38389 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 38389 зарегистрирован 10.10.1969 на имя Всесоюзного объединения по импорту и экспорту продовольственных и сельскохозяйственных товаров растительного происхождения «Союзплодоимпорт», Москва, в отношении товаров 33 класса МКТУ — водка «Русская». В настоящее время правообладателем указанного знака является Российская Федерация в лице Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт». 

Товарный знак по свидетельству № 38389 в соответствии с изменениями, внесенными в него 09.06.2005, представляет собой этикетку, включающую словесный элемент «Русская», выполненный оригинальным шрифтом с заглавной буквой «Р», и изобразительные элементы в виде цветочного орнамента, расположенного рядом с заглавной буквой «Р», и стилизованного изображения земного шара с лентой вдоль экватора и надписью «СПИ». Указанные элементы расположены на фоне белого прямоугольника, заключенного в рамку. В верхней и нижней части рамки расположены словесные элементы «RUSSKAYA», «RUSSIAN», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. 

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.07.2005 о признании товарного знака «Русская» по свидетельству № 38389 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации с 31.12.1985 в отношении товара 33 класса МКТУ — водка — на имя Российской Федерации в лице ФКП «Союзплодоимпорт». 

Заявление обосновано следующими доводами: 

Вышеуказанный товарный знак был введен в гражданский оборот во времена СССР, когда собственником всего имущественного комплекса государственных предприятий, включавшего объекты интеллектуальной собственности, было советское государство. Все предприятия-производители находились в прямом административном и экономическом подчинении у Минпищепрома СССР и его структурных подразделений. Предприятия распоряжались сырьем, топливом, материалами, денежными и иными оборотными средствами, а также готовой продукцией в соответствии с целевым назначением этих средств и согласно утвержденным планам (ст. 97 ГК РСФСР 1964 года). 

Выпуск и дальнейшая реализация продукции, в том числе продукции под определенным наименованием, фактически осуществлялись самим государством в соответствии с утвержденным плановым заданием. Техническая документация и этикетки для продукции, в том числе водки «Русская», разрабатывались централизованно и использовались при выпуске продукции государственными предприятиями в объемах и ассортименте, установленных в государственных планах. 

Таким образом, производство продукции с использованием наименования водки «Русская» было возможно только в случае включения государственного предприятия в план производства указанного вида продукции. 

В 1967 году водка «Русская» была удостоена большой золотой медали на выставке в Лейпциге. С 1968 года водка «Русская» выпускалась на ликеро-водочных заводах СССР с единой этикеткой и под единым названием, а в 1969 году этикетка водки «Русская» была зарегистрирована в качестве товарного знака под № 38389 на имя Всесоюзного объединения по импорту и экспорту продовольственных и сельскохозяйственных товаров растительного происхождения «Союзплодоимпорт» (В/О «Союзплодоимпорт»).
Обладателем прав на указанный товарный знак до 1992 года являлось ВО «Союзплодоимпорт», которое было переименовано в 1988 г. на Всесоюзное хозрасчетное внешнеторговое объединение «Союзплодоимпорт» Госагропрома СССР, а в 1991 году — на Всесоюзное внешнеэкономическое объединение «Союзплодоимпорт». 

Распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 1741-р создано Федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт». В соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2002 года № 286-р, одним из основных видов деятельности ФКП «Союзплодоимпорт» является восстановление прав Российской Федерации на государственную интеллектуальную собственность, а также управление государственными товарными знаками, которые были разработаны и широко использовались во времена СССР. 

На основании постановления Правительства № 494 от 04.07.2002 право пользования и распоряжения (без права уступки) рядом товарных знаков, включая товарный знак по свидетельству №38389, от имени Российской Федерации, было передано Федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт». 

Порядок пользования товарными знаками, переданными Правительством России в пользование и распоряжение (без права уступки) ФКП «Союзплодоимпорт» в соответствии с постановлением № 494 от 04.07.2002, закреплен приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Министерства имущественных отношений Российской Федерации № 673/204 от 26.08.2002, согласно которому «все юридические и фактические действия в процессе пользования товарными знаками федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт» совершает от своего имени». 

Таким образом, товарный знак «Русская» используется государством через уполномоченные государственные органы и государственные предприятия, начиная с 1969 года, и на 31 декабря 1985 года использовался уже на протяжении 16 лет. 

О продолжительности использования знака может также свидетельствовать давность употребления и встречи с товаром (водкой), маркируемым товарным знаком «Русская». По данным социологического опроса потребителей, проведенного в апреле 2005 года по России, 14,8% потребителей впервые увидели товарный знак «Русская свыше 20 лет назад; 10,3% — более 30 лет назад; 2,2% — более 40 лет назад; еще 17,2% ответивших знают обозначение очень давно, но не могут вспомнить, когда увидели впервые. Таким образом, около 50% всех опрошенных были знакомы с обозначением «Русская» на испрашиваемую дату признания его общеизвестным товарным знаком. 

По данным того же опроса 43,3% опрошенных старше 40 лет (общее количество опрошенных — 1500 человек) точно были знакомы с обозначением «Русская» в 1985 году, а с учетом респондентов, ответивших «да, я наверняка знал», этот показатель составляет 80,8%). Следует также отметить, что у подавляющего большинства участников социологического опроса слово «Русская» ассоциируется именно с водкой — 90,3%, а визуальная узнаваемость данного обозначения составляет 90,9%. 

Товарный знак «Русская», как показали результаты опроса, воспринимается большинством опрошенных (59,7%) как товарный знак, которым маркируется продукция государственных предприятий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 90,9% потребителей знакомы с обозначением «Русская» и, по крайней мере, 43,3% потребителей (старше 40 лет) знали товарный знак «Русская» уже в 1985 году, считая, что им маркируется продукция государственных предприятий. 

Использование обозначения «Русская» осуществлялось путем размещения заказов государственных органов на заводах изготовителях, находящихся в собственности советского государства. Это подтверждает тот факт, что указанное обозначение находилось в собственности государства. 

В заявлении приведены объемы производства и реализации продукции. Так, если в 1976 году общее количество реализованной продукции, маркированной товарным знаком «Русская» составляло 4140 тыс. дал/дал., то в 1985 году оно достигло 7439 тыс. дал/дал. 

В выборочную совокупность при опросе общественного мнения об уровне знания продукции (водки), маркированной знаком «Русская», вошли 6 крупных городов России — Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Нижний Новгород, Уфа и Ростов-на-Дону, представляющих различные региональные зоны, благодаря чему можно сделать вывод, что товарный знак «Русская» на 31 декабря 1985 г. был известен по всей территории СССР, включая Российскую Федерацию. 

Информация о водке, маркированной знаком «Русская», была включена в каталог, выпущенный В/О «Союзплодоимпорт» в 70-х годах, включающий сведения об алкогольной продукции, производимой в СССР, что также свидетельствует об известности знака «Русская» по всему СССР, включая наибольшую его территорию — Российскую Федерацию. 

В 1976 и 1981 годах в журналах «Внешняя торговля» опубликованы статьи о коммерческой деятельности В/О «Союзплодоимпорт», в котором рассказывается об увеличении внешнеторгового оборота компании, расширении торговых связей, о поставках русских водок и вин, в том числе водке, маркированной знаком «Русская», за рубеж. 

В объем рекламы, подлежащей оценке, входит реклама в пунктах продажи товара, в средствах массовой информации, а также реклама, осуществляемая путем прямой почтовой рассылки, размещения уличной рекламы, рекламы в местах проведения массовых мероприятий (выставок, показов, спортивных соревнований). К области косвенной рекламы относится спонсорство, а также ссылки на товарный знак в литературных источниках и кинофильмах. Можно отметить также и «устную» рекламу, когда информация о маркированном товаре передается в кругу знакомых. 

В доперестроечный период прямая реклама не была распространена в силу плановой экономики и идеологии государства, считалось, что реклама была не нужна: вся продукция распределялась и без рекламы. Формой рекламы того времени выступали предложения вино-водочных изделий, а также информация об их ценах, которые содержались в прейскурантах, которые выпускались государственными органами по контролю за ценами. В этих прейскурантах, всегда стояла водка, маркируемая вышеуказанным товарным знаком. Формой рекламы являлись также и каталоги, в которых содержалась информация о водке, маркированной товарным знаком «Русская», и статьи в специализированных печатных изданиях. 

Таким образом, начиная с момента появления, товарный знак «Русская» постоянно рекламировался посредством включения информации о продукции под этим знаком в различные каталоги вино-водочной продукции, прейскуранты, статьи. Дополнительно огромное значение имела устная реклама, которая также поддерживала известность знака. 

Ценность товарного знака напрямую зависит от рейтинга маркируемого им товара в ряду с аналогичной продукции. Этот рейтинг наиболее объективно устанавливается по объему продажи и затратам на рекламу. Следует отметить, что советское, а позднее российское государство, в лице ФКП «Союзплодоимпорт», находящегося в государственной собственности, несло весьма значительные материальные затраты на продвижение товара, маркированного знаком «Русская», на рынке России и за рубежом. 

В соответствии с Резолюцией ВОИС продолжительность и географический охват любых регистраций и/или любых заявок на регистрацию знака также служит одним из показателей общеизвестности товарного знака. 
Товарный знак в виде этикетки «Русская» был также заявлен на регистрацию по международной процедуре (международная регистрация № 711772) на территории 16 иностранных государств. 

Парижская конвенция возлагает оценку репутации знака на компетентные органы страны регистрации или использования. Уровень знания о репутации товарного знака наиболее достоверно определяется посредством опроса потребителей, проведенного специализированной независимой организацией. Опросом должны быть охвачены потребители нескольких населенных пунктов Российской Федерации, включая Москву и Санкт-Петербург. Количество опрошенных и, соответственно, опросных листов должно отвечать целям репрезентативности (объективности) проводимого опроса. 

Если знак определен в качестве общеизвестного по меньшей мере в одном из соответствующих секторов общества в отдельно взятом государстве, этот знак рассматривается этим государством в качестве общеизвестного знака. 

При определении доли респондентов, чье знание товарного знака позволяет сделать вывод об его общеизвестности следует исходить из мировой практики, которая показывает, что такие пороговые значения устанавливаются в размере 30-40% . 

В апреле 2005 г. группа ВЦИОМ провела социологический опрос жителей России в возрасте от 18 лет и старше по специально разработанной анкете. В выборочную совокупность вошли 6 городов России, представляющих все ее региональные зоны. При таком подходе принятая в исследовании численность выборочной совокупности, которая обеспечивает необходимую представительность выборки, составляет 1500 человек, которые и были опрошены. Цель исследования — определить, обладает ли товарный знак свойством общеизвестности. Проведенный опрос принес следующие основные результаты. 14,8% потребителей знали продукцию, маркируемую обозначением «Русская» на протяжении свыше 20 лет; 10,3% — на протяжении свыше 30 лет; 2,2% — на протяжении свыше 40 лет. 
В связи с тем, что заявитель считает своё обозначение общеизвестным с 31 декабря 1985 года, был задан еще один дополнительный вопрос «Был ли Вам известен этот знак в 1985 году?» только респондентам старше 40 лет. По крайней мере, 43,3% потребителей точно знали товарный знак «Русская» по состоянию на 1985 год (наверняка, знали — 37,5%), что превышает среднемировые пороговые значения для признания товарного знака общеизвестным. 

Таким образом, опрос показал высокую репутацию товарного знака «Русская». 

Более половины опрошенных (59,6%) считают, что владельцем товарного знака «Русская» является государство и государственные предприятия. Таким образом, приобретая продукцию, маркированную знаком «Русская», потребитель был уверен в качестве данного товара, так как знал, что он производится государственными предприятиями, то есть под контролем государства. Следовательно, результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что товарный знак «Русская» является общеизвестным среди потребителей России. 

К заявлению приложены следующие документы: 

— оттиски знака на 1л.; 

— справка ВНИИПБТ №ОФХТ -4/43 от 16.04.1991 на 6л.; 

— свидетельство на товарный знак № 38389 на 21 л.; 

— Постановление Правительства №494 от 04.07.2002 «О товарных знаках на алкогольную и спиртосодержащую продукцию» на 2л.; 

— Приказ Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства имущественных отношений РФ №673/204 от 26.08.2002 «Об утверждении порядка пользования ФКП «Союзплодоимпорт» товарными знаками на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принадлежащими Российской Федерации» на 3л.; 

— отчеты «Росглаввино» за 1982-1985 годы на 17л.; 

— Исследовательская экспертиза общеизвестности товарного знака «Русская» на 39л.; 

— копии статей из журналов «Внешняя торговля» на 8 л.; 

— копии страниц из «Золотой книги элитарных вин и водок России» (Москва, 2000, «Кругозор-Наука») на 2л.; 

— копии страниц из каталога, выпущенного В/О «Союзплодоимпорт» на 5л.; 

— копия международной регистрации № 711772 на 1л.; 

— копия документа «Предварительные результаты оценки товарных знаков», проведенной «ERNST & YOUNG» на 16 л. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 07.07.2005 о признании товарного знака «Русская» по свидетельству № 38389 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации ввиду нижеследующего. 

Правовая база для оценки охраноспособности обозначения в качестве общеизвестного товарного знака, с учетом даты подачи заявления в Палату по патентным спорам, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, Гааге — 06.11.1925, Лондоне — 02.06.1934, Лиссабоне — 31.10.1958, Стокгольме — 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее — Парижская конвенция), Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, регистрационный номер № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992, действующий с изменениями от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон), а также Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные приказом Роспатента от 17.03.2000, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231, действующие с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее — Правила ОИ).

Согласно требованиям, установленным статьей 6 bis (1) Парижской конвенции, страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона правовая охрана товарного знака в РФ предоставляется на основании государственной регистрации в порядке, установленном Законом или в силу международных договоров Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 191 Закона по заявлению юридического или физического лица общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, если товарный знак в результате его интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известен среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица. 

Согласно пункту 1.10 Правил в Палату по патентным спорам могут быть поданы в соответствии с Законом заявления о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 6 bis Парижской конвенции. 

Согласно пункту 2.5 Правил и пункту 2.2 Правил ОИ заявление должно содержать фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака. 

Согласно пункту 3.2 Правил ОИ, товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если представленные заявителем в соответствии с пунктом 2 Правил ОИ фактические данные не подтверждают общеизвестность товарного знака с даты, указанной в заявлении; имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, зарегистрированный или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющий приоритет более ранний, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным. 

Анализ фактических данных, содержащихся в заявлении от 07.07.2005 и приложенных к нему документов, показал следующее. 

Товарный знак «Русская» по свидетельству № 38389 был зарегистрирован 10.10.1969 и на 31 декабря 1985 года широко использовался для маркировки товаров 33 класса МКТУ «водка» уже на протяжении 16 лет. 

В соответствии с представленными материалами выпуск водки под названием «Русская» на ликеро-водочных заводах СССР начался в 1968 году и достиг к 1980 году объема 157500 тыс. дал/дал. 

В 1985 году сумма реализации товарной продукции, маркированной товарным знаком «Русская» достигла 855646 тыс. рублей. 

Товарный знак был введен в гражданский оборот во времена СССР, когда собственником всего имущественного комплекса государственных предприятий, включавшего объекты интеллектуальной собственности, было государство. 

Выпуск и дальнейшая реализация продукции фактически осуществлялись самим государством в соответствии с утвержденным плановым заданием. При этом техническая документация и этикетки для водки «Русская» использовались предприятиями-производителями при выпуске продукции на основании лицензионных договоров, заключаемых с Всесоюзным объединением по импорту и экспорту продовольственных и сельскохозяйственных товаров растительного происхождения «Союзплодоимпорт» (В/О «Союзплодоимпорт») и под его контролем. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности в составе имущественного комплекса указанного государственного объединения принадлежали государству. 

По данным социологического опроса потребителей преобладающее большинство респондентов (80,8%) были знакомы с комбинированным товарным знаком в виде этикетка «Русская» в 1985 году, при этом преобладающее большинство респондентов (59,6%) ассоциируют владельца товарного знака с государством, включая заявителя как предприятие, представляющее интересы государства. 

Изменения организационно-правовых форм фактического владельца обозначения вследствие преобразования форм собственности в течение указанного периода времени не являются существенным для целей экспертизы на признание товарного знака общеизвестным, поскольку в сознании потребителя и широкой общественности сформировалось четкое представление о владельце обозначения — государстве. 

О продолжительности использования знака «Русская» по свидетельству № 38389 говорят данные социологического опроса потребителей, согласно которому 80,8% респондентов старше 40 лет были знакомы с ним в 1985 году. Следует также отметить, что в выборочную совокупность при опросе вошли 6 крупных городов России (Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Нижний Новгород, Уфа и Ростов-на-Дону), представляющих различные региональные зоны, что свидетельствует о географическом охвате известности знака, включающим всю территорию бывшего СССР. 

Данный вывод подтверждается представленными фактическими данными, к которым относятся, в частности, публикации в средствах массовой информации и в литературных источниках о производстве и выпуске продукции, маркированной комбинированным товарным знаком «Русская» по свидетельству № 38389, а также данными об объемах выпуска продукции и ее поставки как отечественным, так и зарубежным потребителям. 

Широкую известность знак приобрел за счет включения информации о нем в каталоги вино-водочной продукции, прейскуранты, статьи, которые являлись формой рекламы, поскольку в период, к которому относится дата, на которую испрашивается признание товарного знака по свидетельству № 38389 общеизвестным (31.12.1985), прямая реклама не была распространена в силу плановой экономики и идеологии государства. Дополнительно огромное значение имела устная реклама, которая также поддерживала известность обозначения. 

При проведении социологического опроса населения установлено, что подавляющее большинство его участников (90,3%) ассоциируют товарный знак в виде этикетки со словом «Русская» именно с водкой, причем визуальная узнаваемость его составляет 90,9%. Результаты указанного исследования однозначно показывают высокую репутацию комбинированного товарного знака в виде этикетки со словом «Русская». 

По результатам проверки заявленного обозначения на тождество и сходство с зарегистрированными и заявленными на регистрацию товарными знаками не выявлено оснований, препятствующих признанию указанного товарного знака в качестве общеизвестного товарного знака на территории Российской Федерации. 

Изложенное позволяет утверждать, что заявителем представлены убедительные доказательства таких параметров общеизвестности обозначения, выполняющего функцию товарного знака как интенсивность его использования, активная реклама, ценность знака, его правовая защищенность, высокая репутация знака. 

Проанализировав указанные материалы, Палата по патентным спорам считает подтвержденным факт общеизвестности товарного знака «Русская» по свидетельству № 38389 в качестве товарного знака Российской Федерации в лице ФКП «Союзплодоимпорт» с 31.12.1985 в отношении товаров 33 класса МКТУ — водка. 

Руководствуясь статьей 6 bis Парижской конвенции, Законом, Правилами, Правилами ОИ, Палата по патентным спорам решила: 

Удовлетворить заявление от 07.07.2005 и признать с 31.12.1985 товарный знак «Русская» по свидетельству № 38389 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком Российской Федерации в лице Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт» в отношении товаров 33 класса МКТУ — водка.

Комментарий автора
Выпуск водки с единой этикеткой и под единым названием «Русская» на ликеро-водочных заводах СССР начался в 1968 г. (выпускается более 37 лет). Конкретного предприятия — изготовителя водки «Руссская» не было. Поэтому главную функцию товарного знака как «обозначения, служащего для индивидуализации товаров, выполненных работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц» данное обозначение длительное время не выполняет. Оно практически утратило различительную способность и не ассоциируется у потребителя с конкретным производителем. 

Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» четко оговаривает основания для отказа в регистрации. В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утвержденных приказом Роспатента 5 марта 2003 г. № 32).

2.3. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно: (2.3. 2.1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. 

Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара того же вида различными производителями стало указателем конкретного вида товара.

2.10. В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, ограниченными в соответствии с Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.
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Этапы формирования    системы управления интеллектуальным капиталом      

1 . Анализ и мониторинг нормативно - правовой базы по использованию ОИС  

2 .  Хоз яйственный  анализ предприятия  –   технический, технологический патентный анализ    

4 . Исследование  маркетинговой среды  по видам продукции  

9. Вовлечение ОИС в хозяйственный оборот. Пути:  

1 5 . Выгоды: Увеличение доходности п редприятия    и повышение   конкурентоспособности за счет:  

1 0 . Формиро - вание ус тавного  фонда   

1 2 .  Увеличение  собственного  капитала   1 3 . Страхова - ние и залог   ОИС     1 4 . Трансфер  технологий    

1 1 .  Оптимиз а ция  налого - обложения  

3 . Система внутренних  стандартов предприятия  

6 . Патентные  исследования      5 . Маркетинг ИС  

  7 .  Оценка ОИС по справедливой  стоимости   8 . Оформления  заявочных материалов,  защита авторских прав   

1 6 . Ценовой составляющей  –   снижения издержек производства   1 7 . Инновационной составляющей  -   монопольного владения правами на ОИС  
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Таблица 2

		

				Годы		Заявки на изобретения и полезные модели, шт.		Заявки на товарные знаки, шт.		Экономия, млн.грн.

				2001		16		5		17.725

				2002		30		16		29.088

				2003		70		19		38.177

				2004		101		22		58.996

				2005		116		58		70.635
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Таблица 1

		

						Показатели за 2005 год

						Объект права ИС		Количество, шт.

						Изобретения и полезные модели		116

						Товарные знаки		36

						Промышленные образцы		9

						Авторские права		7

						Итого		168
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58.996

70.635
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				Годы		Заявки на изобретения и полезные модели, шт.		Заявки на товарные знаки, шт.		Экономия, млн.грн.

				2001		16		5		17.725

				2002		30		16		29.088

				2003		70		19		38.177
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				Годы		Заявки на изобретения и полезные модели, шт.		Заявки на товарные знаки, шт.		Экономия, млн.грн.

				2001		16		5		17.725
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Этапы формирования 



системы управления интеллектуальным капиталом 











1. Анализ и мониторинг нормативно-правовой базы по использованию ОИС







6. Патентные исследования 







2. Хозяйственный анализ предприятия –



технический, технологический патентный анализ











4. Исследование маркетинговой среды по видам продукции







9. Вовлечение ОИС в хозяйственный оборот. Пути:







3. Система внутренних стандартов предприятия







16. Ценовой составляющей – снижения издержек производства







14.Трансфер технологий











13. Страхова-ние и залог ОИС











12. Увеличение собственного капитала







11. Оптимизация налого-обложения







10. Формиро-вание уставного фонда 







15. Выгоды: Увеличение доходности предприятия 



и повышение конкурентоспособности за счет:











5. Маркетинг ИС











7. Оценка ОИС по справедливой стоимости







8. Оформления заявочных материалов, защита авторских прав 







17. Инновационной составляющей - монопольного владения правами на ОИС












_1203930164.xls
Диаграмма1

		2001

		2002

		2003

		2004

		2005



104

113

164

218

335



Лист1

				2001		2002		2003		2004		2005

				104		113		164		218		335





Лист1

		





Лист2

		





Лист3

		






