Содержание

	1.
	Москаленко В. 

Защита прав интеллектуальной собственности хозяйственными 

судами Украины………………………………………………………………..4

	2.
	Львов Б. 

О некоторых проблемах судебного рассмотрения дел в спорах, 

связанных с защитой прав интеллектуальной собственности………………8

	3.
	Капица Ю.

Проблемы правовой охраны конфиденциальной информации 

в Украине………………………………………………………………………..19

	4.
	Кольченко Ю.

Досудебное урегулирование споров и достижение мирового 

соглашения………………………………………………………………………40

	5.
	Полуэктов И., Работягова Л.

Развитие института предупредительных мер в гражданском праве…….…..46

	6.
	Капица Ю.

Вопрос гармонизации таможенного законодательства Украины по защите прав интеллектуальной собственности с законодательством ЕС…………....52

	7.
	Семений Ю.

Защита прав на торговые марки в судебном порядке………………………...59

	8.
	Авдеева Г.

Современное состояние судебной экспертизы по исследованиям 

контрафактной аудио-продукции………………………………………….…...65

	9.
	Макарышева Т., Салфетник Т. 

Что такое «дискаунтер»? (Может ли быть в исключительной 

собственности одного человека слово «гастроном»?)………………………..70

	10.
	Макарышева Т., Салфетник Т.

Кто мы: консерваторы или нет?……………………………………………….73

	11.
	Макарышева Т.

Обманчивость — стопроцентное основание для отказа?…………………….78

	12.
	Абдулина И.

Семинар «Медиация как альтернативный метод решения 

коммерческих споров…………………………………………………………...83

	13.
	Портная Д.

Альтернативный способ урегулирования конфликтов, связанных 

с неправомерным использованием торговых марок………………………….85

	14.
	Потехина В.

Защита прав интеллектуальной собственности в условиях 

глобализации во внешней политике США ……………………………….…...91

	15.
	Факты и события ……………………………………………………………...98


Защита прав интеллектуальной собственности 

хозяйственными судами Украины

Виктор МОСКАЛЕНКО,

заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Украины — председатель 

Судебной палаты по рассмотрению дел в хозяйственных спорах, связанных с защитой 

прав на объекты интеллектуальной собственности,

г. Киев

В Украине последовательно создаются условия для надлежащей судебной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе прав, которые принадлежат иностранным субъектам предпринимательской деятельности. Определяющая роль в обеспечении такой защиты принадлежит хозяйственным судам как судам специализированным в системе судов общей юрисдикции, поскольку значительное количество соответствующих споров возникает между субъектами предпринимательской деятельности.

Среди принятых на протяжении последних трех лет мероприятий по обеспечению эффективной судебной защиты соответствующих прав нужно назвать внедрение в хозяйственных судах специализации судей, их обучение, информирование судов относительно вопросов применения законодательства, а также предоставление необходимых рекомендаций судам с целью обеспечения одинаковой и правильной судебной практики. 

В Высшем хозяйственном суде Украины создана Судебная палата по рассмотрению дел в хозяйственных спорах, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности. Аналогичные палаты созданы также в апелляционных хозяйственных судах Украины, а в местных хозяйственных судах Украины определены коллегии судей или отдельных судей, которые специализируются на рассмотрении дел указанной категории.

Учитывая актуальность решения проблем защиты права интеллектуальной собственности в Украине, судьи хозяйственных судов учатся в Институте интеллектуальной собственности и права по специальности «Интеллектуальная собственность». По окончанию названного Института судьи получают дипломы государственного образца о втором высшем образовании. На сегодняшний день восемь судей хозяйственных судов получили дипломы в этом Институте, а восемь — продолжают обучение. С 2005 года среди студентов — и судьи Судебной палаты Высшего хозяйственного суда Украины по рассмотрению дел в хозяйственных спорах, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Высший хозяйственный суд Украины завершил подготовку пакета рекомендаций хозяйственным судам Украины по вопросам практики решения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности, в том числе относительно назначения судебных экспертиз в соответствующих делах. Хозяйственным судам присылаются обзоры материалов судебной практики, судебные акты Высшего хозяйственного суда Украины размещаются на его веб-сайте и в специальных изданиях. Среди таких изданий особого внимания заслуживает сборник «Судебная практика. Защита прав интеллектуальной собственности». 

Актуальность принятия названных мероприятий очевидна, поскольку сохраняется стабильная тенденция к увеличению количества таких дел, в том числе тех, что рассматриваются судом кассационной инстанции. Так, если на протяжении 2003 года в Судебную палату по рассмотрению дел в хозяйственных спорах, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, поступило 29 кассационных жалоб в делах соответствующей категории, то в 2004 году поступило 49 таких жалоб; на протяжении января-октября 2005 года в названную Судебную палату поступила уже 71 кассационная жалоба в соответствующих делах. Эти дела касаются широкого спектра вопросов, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, а именно: 

· нарушение прав на торговые марки, в том числе о:

— признании недействительным свидетельства Украины на знак для товаров и услуг;

— прекращении действия международной регистрации в Украине и признание недействительной международной регистрации на торговую марку;

— прекращении незаконного использования торговой марки;

— устранении нарушений исключительного права на знак для товаров и услуг;

— запрете использовать обозначение;

— признании знака хорошо известным;

· нарушение авторского права и смежных прав, из них с исковыми требованиями о:

— прекращении действий, которые нарушают авторское право;

— взыскании компенсации за нарушение имущественных авторских прав;

— взыскании авторского вознаграждения;

· нарушение патентных прав, а именно:

— прекращение действий, которые нарушают права владельца патента на изобретение;

— признание недействительным патента на промышленный образец;

— запрет использования патента на изобретение.
Наибольшее количество рассмотренных дел в сфере интеллектуальной собственности касается требований о признании недействительными свидетельств на торговые марки (знаки для товаров и услуг) из-за их несоответствия условиям предоставления правовой охраны. 

Убеждены, что действующее законодательство Украины и осуществленные Высшим хозяйственным судом организационные мероприятия разрешают владельцам прав на объекты интеллектуальной собственности в Украине иметь надлежащую защиту прав и законных интересов в хозяйственных судах. Такую защиту могут получать и иностранные лица, которые имеют одинаковые с физическими и юридическими лицами Украины (предусмотренные законодательством об интеллектуальной собственности) права согласно международным договорам Украины или по принципам взаимности. 

В судебной практике имеются и некоторые проблемы, которые приобрели особое значение в связи со вступлением в силу с 1 сентября текущего года Кодекса административного судопроизводства Украины, и связанные с размежеванием юрисдикции между административными и хозяйственными судами.

Это обусловлено тем, что в качестве критерия отношения дел к юрисдикции административных судей избрано разделение норм права на публичное и частное и не подано определение понятия «публично-правовой спор». Тем не менее, можно ли без такого законодательного определения четко разграничить юрисдикцию между административными и хозяйственными судами при наличии множества примеров, когда нормы публичного права присутствуют в сфере частноправовых отношений и наоборот? Именно хозяйственные правоотношения являются примером органического объединения соответствующего правового регулирования, и поэтому во многих случаях сложно определить, каким правом регулируются те или иные правоотношения — частным или публичным, и какому суду, административному или хозяйственному, подведомственны соответствующие споры.

На данное время недостаточно четкое законодательное регулирование указанных вопросов привело к неопределенности того, какие именно дела, отнесенные к юрисдикции хозяйственных судов, должны рассматриваться этими судами в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства, которые (и в каком порядке) кассационные жалобы должны быть переданны Высшим хозяйственным судом Украины на рассмотрение Высшего административного суда Украины. Это заставило Высший хозяйственный суд обратиться к Верховному Суду Украины как высочайшему судебному органу в системе судов общей юрисдикции с конкретными предложениями относительно путей решения соответствующих проблем.

Абсолютно очевидно, что в связи со вступлением в силу Кодекса административного судопроизводства Украины произошло расторжение целостной юрисдикции единых по своей правовой природе дел в спорах, которые возникают в сфере хозяйствования. Это, по нашему мнению, не отвечает определенному Конституцией Украины принципу специализации судебных учреждений, а самое главное — не будет оказывать содействие обеспечению надлежащей защиты прав и охраняемых законом интересов участников хозяйственных отношений. 

Не наилучшей является и та ситуация, которая сложилась относительно споров, возникающих в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Так, за предписаниями Кодекса административного судопроизводства Украины можно прийти к выводу о том, что споры при участии Государственного департамента интеллектуальной собственности (далее — Госдепартамент), например, о признании патентов недействительными, будут рассматриваться административным судом, а другие споры, в которых Госдепартамент участия не берет, например, об установлении факта использования промышленного образца, авторства на промышленный образец и т.п. — в хозяйственном суде. При таких обстоятельствах проблемным является обеспечение единства судебной практики. 

По нашему мнению, в определении подведомственности соответствующих споров нужно выходить из следующего.

Отношения относительно защиты лицами своего права интеллектуальной собственности, в частности, и отношения, связанные с признанием недействительными свидетельств и патентов на объекты права интеллектуальной собственности, за своей правовой природой имеют гражданский характер, поскольку это предусмотрено статьями 469, 479, 488 и 499 Гражданского кодекса Украины. Патенты являются охранительными документами промышленной собственности, которыми государство удостоверяет право интеллектуальной собственности лица на созданный им объект промышленной собственности (изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растений). Права, которые вытекают из патента, могут быть объектом гражданского оборота. Свидетельства являются охранительными документами промышленной собственности, которые удостоверяют регистрацию объекта промышленной собственности (товарный знак, топологию ИМС, рационализаторское предложение), его приоритет и исключительные права владельца. Права, которые вытекают из свидетельства, также могут быть объектами гражданского оборота. Поэтому отношения в спорах о признании недействительными указанных правоохранительных документов не основаны на административном или другом властном подчинении одной стороны второй стороне.

В определении природы этих отношений следует, по нашему мнению, учитывать также предписания Кодекса административного судопроизводства Украины и Гражданского кодекса Украины. Впрочем, согласно части 2 статьи 2 Кодекса административного судопроизводства Украины административными судами могут быть обжалованы любые решения, действия или бездеятельность субъектов властных полномочий, кроме случаев, когда относительно таких решений, действий или бездеятельности Конституцией или законами Украины установлен другой порядок судебного проведения. А согласно пункту 10 части 2 статье 16 Гражданского кодекса Украины к способам защиты гражданских прав и интересов отнесены также признание незаконными решений, действий или бездеятельности органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, их должностных и служебных лиц. Изложенное предписание Гражданского кодекса Украины касается и споров о признании недействительными правоохранительных документов на объекты промышленной собственности, поскольку отношения участников этих споров основываются на юридической равнозначности, свободном волеизъявлении, имущественной самостоятельности.

Необходимо также учитывать субъектный состав участников споров о признании недействительными правоохранительных документов на объекты интеллектуальной собственности: рядом с Госдепартаментом ответчиками в делах из таких споров во всех случаях выступает субъект хозяйствования, чьих гражданских прав и интересов непосредственно касается данный спор.

С учетом приведенного можно сделать единственно правильный вывод о том, что споры при участии органа исполнительной власти по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности о признании недействительными правоохранительных документов должны рассматриваться хозяйственными судами.

Учитывая существование соответствующих проблем, нужно внести необходимые изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины, в том числе к разделу VІІ Кодекса «Заключительные и переходные положения». В подготовке таких изменений целесообразно возвратить к обсуждению вопросы относительно специфики хозяйственного правоотношения, их регулирование единым законодательным актом - Хозяйственным кодексом Украины, который органически объединяет частно-правовые и публично-правовые нормы. Определяющими признаками этих отношений является их характер и субъектный состав участников, к которым принадлежат лица, зарегистрированные в установленном порядке как субъекты предпринимательской деятельности. 

«ІВ» № 12, 2005 г.

О некоторых проблемах судебного рассмотрения дел 

в спорах, связанных с защитой прав интеллектуальной 

собственности

Богдан ЛЬВОВ,

судья Высшего хозяйственного суда,

г. Киев

В Украине уже давно сохраняется тенденция к увеличению в хозяйственных судах количества дел в спорах, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности. Так, если в 2003 году в Судебную палату Высшего хозяйственного суда Украины по рассмотрению дел, касающихся хозяйственных споров относительно защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, поступило 29 кассационных жалоб соответствующей категории, из которых 24 рассмотрены по сути с принятием постановлений, то в 2004 году их поступило 49 — из них принято постановления в 40 делах. Уже на протяжении января-октября 2005 года в Судебную палату поступила 71 кассационная жалоба в делах о спорах, касающихся защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, из которых на данное время с принятием постановлений рассмотрено 51 (другие жалобы или еще не рассмотрены в сущности, или возвращены без рассмотрения в соответствии с основаниями, предусмотренными Хозяйственным процессуальным кодексом Украины, дальше — ХПК Украины).
Наибольшее количество рассмотренных дел в сфере интеллектуальной собственности, как и раньше, связано с требованиями о признании недействительными свидетельств на торговые марки (знаки для товаров и услуг) на основании их несоответствии условиям предоставления правовой охраны.

Эта статистика убеждает, что законодательство Украины и организационные мероприятия по повышению профессиональной подготовки судей и обобщения судебной практики по делам этой категории, осуществляемые Высшим хозяйственным судом, уже позволяют владельцам найти в хозяйственных судах надлежащую защиту прав и законных интересов. Иностранные предприятия и организации также имеют право обращаться в хозяйственные суды учитывая установленную подведомственность и подсудность хозяйственных споров по защите своих возбужденных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов. Они имеют процессуальные права и обязанности наравне с отечественными предприятиями и организациями Украины. И это не только слова: на протяжении 2004 года лишь кассационной инстанцией пересмотрены судебные акты в 11 делах о спорах, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, с участием иностранных юридических лиц. Эта небольшая, на первый взгляд, цифра составляет, между тем, 25 процентов от общего количества рассмотренных кассационной инстанцией дел этой категории. Учитывая интеграционную направленность Украины и при условиях повышения привлекательности украинского рынка для иностранных предпринимателей, наверное, не ошибается тот, кто прогнозирует увеличение количества таких обращений.

Учитывая пройденное, можно сказать, что сделан значительный шаг в сторону цивилизованной защиты прав собственников, но простора для усовершенствования еще достаточно.

Эффективная защита прав интеллектуальной собственности всегда нуждалась в специалистах высочайшей квалификации и, вдобавок, не только специалистов в сфере права, но и в других областях знаний. В Украине имеются высококвалифицированные специалисты сферы интеллектуальной собственности, некоторые из них известны и в мире, а международный опыт, распространению которого предоставляется большое значение, является открытым для нас.

Тем не менее, для эффективной судебной защиты прав в сфере интеллектуальной собственности на данное время актуальным является объединение знаний в сфере интеллектуальной собственности со знаниями в сфере процессуального права.

Это вытекает из того, что материальные основания защиты нарушенного права, как определяющие для решения споров в сущности, всегда находятся в центре внимания, и именно к ним обращаются в первую очередь. Ознакомиться с судебной практикой можно как на веб-сайтах Высшего хозяйственного суда Украины и Государственного департамента интеллектуальной собственности (вопрос наполнения которых решается), так и с помощью информационно-поисковых систем «Лига», «Законодательство» и т.п. Актуальным является 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, а ведь необходимо исследование всех материалов дела, доступ к которым ограничен. Такое пренебрежительное отношение к соблюдению предписаний именно процессуальных норм свело на нет огромный труд многих специалистов не по одному делу. 

Свидетельства 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 в суды первой или апелляционной инстанции. Наименьшее зло в этих случаях — чрезмерное затягивание судебного разбирательства конкретного спора. 

Безусловно, все ошибки в применении норм процессуального права, встречающиеся 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 предъявлению иска;

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

Наиболее актуальными являются ошибки первой группы, связанные с ненадлежащим изложением истцом содержания исковых требований, избранием несоответствующего средства защиты нарушенного права, неопределенностью объекта защиты, границ и вида нарушения.
На стадии судебного разбирательства характерными являются ошибки, связанные с продвижением дела, назначением и проведением судебных экспертиз, оценкой выводов экспертов. 

Относительно неопределенности исковых требований и ненадлежащего оформления их изменения, наглядным примером последствий этого является спор, по поводу возможного нарушения прав собственника 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 в хозяйственный суд с иском и просило запретить ООО «Б» использовать название товара «Акваторія» в производстве воды питьевой столовой газированной.

После нарушения проведения в деле ЗАО «І» увеличило исковые требования, указанные в исковом заявлении, и требовало (дословно):

— обязать ООО «Б» изъять из гражданского оборота питьевую столовую воду «Акватория»;

— обязать ООО «Б» изъять из производства и уничтожить «всю имеющуюся этикетку» питьевой столовой воды «Акватория».

Далее истец подал ходатайство, в котором «увеличил исковые требования и дополнительно к требованиям, изложенным в исковом заявлении», просил:

— вынести решение об уничтожении изготовленных этикеток с обозначением «Акваторія»;

— обязать ответчика изъять из гражданского оборота питьевую столовую воду «Акватория». 

После этого ЗАО «І» письменно отказалось от искового требования относительно изъятия из гражданского оборота питьевой воды «Акватория».

Окончательно сформулировав исковые требования, истец подал в суд ходатайство, в котором просил «дополнительно к исковым требованиям, изложенным в исковом заявлении»:

— запретить ООО «Б» использование обозначения «Акватория» для товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее — МКТУ);

— вынести решение об уничтожении изготовленных этикеток с обозначением «Акваторія»;

— обязать ответчика устранить с товара и его упаковки незаконно использованное обозначение «Акватория».

Решением местного хозяйственного суда, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, иск удовлетворен частично.

Тем не менее Высший хозяйственный суд Украины по результатам пересмотра этого дела в кассационном порядке вынужден был принятые судебные решения отменить, а дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При этом суд кассационной инстанции, в частности, исходил из того, что ЗАО «І», руководствуясь статьей 22 ХПК Украины, до принятия местным судом решения по делу неоднократно изменяло основания и предмет иска.

Тем не менее, изменяя предмет и (или) основания иска, истец должен был придерживаться предписаний статей 54-57 ХПК Украины (относительно формы, содержания и порядка представления искового заявления), а суду следовало проверить отсутствие нарушения процессуальных прав ответчика, предусмотренных статьей 22 ХПК Украины, в частности относительно возможности представления доказательств относительно нового предмета, оснований иска.

Вдобавок, с учетом особенностей данного спора хозяйственным судам в каждом случае следовало выяснить, какое именно обозначение («Акваторія» ли «Акватория») намеревается применить ЗАО «І», формулируя исковые требования, а также, каких именно товаров (услуг) эти требования касаются, поскольку 32 класс МКТУ содержит значительно больший перечень товаров, чем «воды (напитки), газированные воды, напитки безалкогольные».

Итак, ни судом первой инстанции, ни апелляционным судом предписания норм процессуального права в этой части не выполнены, границы исковых требований ЗАО «І» окончательно не определены, что, в свою очередь, привело и к нарушению прав ООО «Б» как ответчика, к сведению которого не было своевременно доказаны требования, изложенные в последнем ходатайстве истца, согласно которым местный суд принял решение по делу.

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 классами МКТУ, по результатам рассмотрения которой Госдепартаментом приняты решения (утвержден соответствующий вывод квалификационной экспертизы) о его отклонении. Указанное решение мотивировано ссылкой на результаты квалификационной экспертизы, в соответствии с которыми 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 может использоваться, и на получение которых надеется обычный потребитель, покупая упомянутые изделия; во-вторых, является обманчивым для товаров 33 класса, в которых упомянутая составная отсутствует.
ООО «Н» обратилось в хозяйственный суд с иском об обязательстве Госдепартамента зарегистрировать заявленное словесное обозначение как знак для товаров и услуг по 33 и 35 классами МКТУ.

Решением местного суда иск удовлетворен согласно безосновательности отказа Госдепартаментом истцу в регистрации. 

По результатам кассационного просмотра упомянутое решение суда первой инстанции отменено, а дело передано на новое рассмотрение в местный хозяйственный суд. При этом, принимая решение кассационная инстанция, в частности, исходила из следующего. 
Соответствие знаков условиям их регистрации определяется в соответствии с законодательством, действующим 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»). 

В соответствии с пунктами 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, в соответствии с пунктом 2 этой статьи не могут получить правовую охрану обозначения, которые: не имеют отличительной способности; являются общеупотребительными как в обозначении 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 предоставления 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. 

Соответственно статье 10 Закона № 3689 принятие решения по заявке опережает экспертиза заявки, состоящая 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 Госдепартамента Украины от 28.07.1995 № 116 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 02.08.1995, № 276/812.

Местный хозяйственный суд решение об удовлетворении иска мотивировал тем, что выводы ответчика, взятые им за основу решения об отклонении заявки, не соответствуют действительности, поскольку заявленное словесное обозначение не указывает на определенные свойства товаров, для маркирования которых может использоваться, и не является обманчивым для товаров 33 класса, в которых упомянутая составная 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 решения) 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 принятие Госдепартаментом решения о регистрации заявленного обозначения как знака для товаров и услуг опережает рассмотрение соответствующего заявления, все стадии которого не состоялись, хозяйственный суд не принимает на себя не присущие ему функции уполномоченного ведомства, а решает вопрос о побуждении ответчика к совершению действий относительно рассмотрения заявления про регистрацию заявленного обозначения в полном объеме и принятие соответствующего решения.

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

Ярким примером ошибочного определения объекта защиты, границ и вида нарушения, которое состоялось, есть такой спор. 

Предприятие, представляющее интересы авторов музыкальных произведений, обратилось в хозяйственный суд с иском о взыскании с оператора кабельного телевидения денежной компенсации за нарушение авторских прав, что мотивировало неправомерным использованием им во время ретрансляции программ телевизионных каналов «О-ТВ» и «Интер» музыкальных произведений (песен), интересы авторов которых представляет истец.

Правомерность ретрансляции программ телевизионных каналов «О-ТВ» и «Интер» на основании заключенных договоров не оспаривалась. 

Решением местного суда в иске отказано. Апелляционным судом решение суда первой инстанции по делу упразднено, а иск удовлетворен. Принятые судами решения обоснованы противоположными выводами по поводу наличия в действиях ответчика факта нарушения прав, указанных в исковом заявлении авторов, и относительно правомерности обращения истца к суду в интересах этих авторов.

Личные неимущественные и имущественные права авторов и их правопреемников связаны с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства — авторское право, и права исполнителей, производителей фонограмм и видеограмм и организаций вещания — смежные права охраняет Закон Украины от 23.12.1993 № 3792-ХІІ «Про авторское право и смежные права» (далее — Закон № 3792).

Истец свои требования обосновал ссылкой на неправомерное, по его мнению, использование оператором кабельного телевидения произведений авторов Потехина О.Е., Жукова С.Е., Кузьмина В.Б., Кузнецова С.Б., Гуревича В.И., Богословского М.В. и других (всего 16 произведений и 25 авторов) путем их публичного оповещения вследствие ретрансляции программ телевизионных каналов «О-ТВ» и «Интер».

Согласно статье 47 Закона № 3792 субъекты авторского права и (или) смежных прав могут, в частности, поручать управление своими имущественными правами на коллективной основе соответствующим государственным организациям, учредительные документы которых предусматривают коллективное управление имущественными правами. Абзацем вторым части первой статьи 48 этого Закона также предусмотрено, что организации коллективного управления действуют на основе уставов, которые утверждаются в установленном порядке и границах полномочий, полученных от субъектов авторского права и (или) смежных прав. В части третьей статье 48 Закона №  3792 указано, что полномочия на коллективное управление имущественными правами передаются организациям коллективного управления авторами и другими субъектами авторского права и (или) смежных прав на основе договоров, заключенных в письменной форме.

Вместе с тем, без внимания истца осталось то, что Закон № 3792 содержит самостоятельные мероприятия правового регулирования отношений относительно разных объектов авторского и смежного права.

С учетом недостатков искового заявления для правильного решения данного спора хозяйственному суду необходимо было, прежде всего:

— установить, какие объекты авторского права из перечня, предусмотренного статьей 8 Закона № 3792, по мнению истца, использованы ответчиком неправомерно; выяснить полный перечень этих объектов; относительно каждого из объектов исследовать вопрос относительно субъекта (субъектов) авторских прав и наличия у истца правовых оснований представлять интересы каждого из авторов;

— учитывая границы заявленного иска, установить при ретрансляции какого из двух телевизионных каналов («О-ТВ» или «Интер»), каким образом и какие именно объекты авторского и (или) смежного права (музыкальные произведения с текстом или без текста, аудиовизуальные произведения, передачи (программы) организаций вещания или другие) фактически использованы ответчиком; выяснить, кто является субъектом авторских прав относительно каждого из этих объектов.

Тем не менее недостатки иска по этому поводу ни местным, ни апелляционным хозяйственными судами не ликвидированы и упомянутые обстоятельства не исследованы, тогда как лишь после выяснения этого возможно решение вопросов: какие правовые нормы подлежат применению относительно каждого из определенных истцом объектов; о наличии или отсутствии правовых оснований для привлечения ответчика к ответственности; о степени ответственности оператора кабельного телевидения.

В свою очередь, общая ссылка на использование ответчиком произведений, интересы авторов которых представляет истец, не устанавливает соответствующих фактов, поскольку: не выяснено, в границах ретрансляции программ которого из двух телевизионных каналов состоялось использование каждого из объектов авторского права (каких именно), и в каком виде; не установлен в границах данного иска исчерпывающий перечень всех объектов и субъектов авторского права; не исследованы основания на представительство истцом интересов каждого из авторов относительно каждого из произведений. 

Учитывая приведенное, судебные решения по делу Высшим хозяйственным судом Украины аннулированы, а дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Не менее убедительным примером такой же ошибки является 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), нарушающие имущественные авторские права истца; взыскание компенсации за нарушение авторских прав в сумме 301500 грн. и взыскание 10000 грн. на возмещение морального вреда.

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 которое принадлежат истцу.

Поскольку изложение истцом обстоятельств на обосновании исковых требований в исковом заявлении имели лишь общий характер, то для правильного решения данного спора предыдущим судебным инстанциям необходимо было:

— 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 представило ООО «Ц») принятие судом обоснованного и правомерного решения по сути спора в данном случае невозможно.

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

Также целесообразно указать, что судебная защита прав в данном случае была бы более эффективной, если бы истец сосредоточился не на общем количестве нарушений ответчиком его прав, а на необходимости доказания каждого отдельного факта нарушения.

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

Так, 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 производство по делу на основании пункта 11 части первой статьи 80 ХПК Украины. 

Тем не менее, прекращение производства по делу 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 следствия такого прекращения разные. Так, соответственно статье 22 этого Закона, никто другой, кроме бывшего владельца свидетельства, не имеет права на повторную регистрацию знака на протяжении трех лет после прекращения действия свидетельства в соответствии с пунктами 1-3 статьи 18 этого Закона. То есть, 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 имеющуюся хронологию событий, пришел к правомерному выводу об ошибочности выводов местного суда относительно отсутствия спора между сторонами и обоснованно отменил постановление о прекращении производства по делу, а дело передал в суд первой инстанции для рассмотрения по сути.

Очень распространенной является практика обжалования сторонами постановлений суда, которые не подлежат рассмотрению 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 соответственно статям 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 признания его банкротом».

В информационном письме Верховный Суд Украины от 17.01.2005 № 1/3.2 (полный текст в Информационном письме Высшего хозяйственного суда Украины от 31.01.2005 № 01-8/157) сказано, в частности, следующее:

«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 высшего уровня, что является нарушением предписаний статьи 22 Хозяйственного процессуального кодекса Украины (далее — ХПК), в частности, относительно обязанностей сторон добросовестно использовать надлежащие им процессуальные права, проявлять взаимное уважение к правам и охраняемых законом интересам второй стороны.
В случае представления апелляционной жалобы на постановление, которое нельзя обжаловать, местный хозяйственный суд должен отвечать отказом в принятии такой жалобы с 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, соответствующим местным или апелляционным хозяйственным судом, в какой прислана жалоба, следует отвечать отказом в принятии такой жалобы с 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, а 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 объявлении перерыва в судебном заседании и других.

Вместе с тем предметом апелляционного и кассационного просмотра могут быть постановления судов, объединяющие решения по вопросам, которые не подлежат обжалованию, и решения, которые могут быть обжалованы (например, постановления о нарушении проведения в деле, где вместе с тем решается вопрос об обеспечении иска).

Для споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности, наиболее актуальным является вопрос 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 утраты экспертным выводом доказательного значения и, наконец, привести к отмене принятого судом решения по делу. 

Рассматривая вопросы 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 следует акцентировать внимание на двух аспектах, а именно: на недостатках в деятельности судей и, в отдельности, 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. Основным недостатком подготовки материалов является их неполнота, которая проявляется в том, что не все необходимые и достаточные для проведения экспертизы материалы предоставляются эксперту. В частности, случается так, что стороны не представляют, а суды не требуют 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 связанные преимущественно с неправильным формулированием вопросов, которые предлагаются эксперту. 

Не все участники судебного процесса понимают роль и суть экспертизы, которая на основании полностью установленных фактических обстоятельств дела может дать разъяснение относительно вопросов, от которых непосредственно зависит решение спора в сущности, 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 подымают перед судебными экспертами вопрос о соответствии объекта интеллектуальной собственности условиям предоставления правовой охраны, хотя при этом условии вопрос направляется на выяснение вопроса права, а не факта, что относится к прерогативе судьи как соответствующего должностного лица — носителя специальных знаний. 

Бывают и случаи, когда как выводы экспертов принимаются выводы специалистов, хотя они предоставлены вне границ проведения судебной экспертизы и без соблюдения установленной для нее процедуры. Учитывая это, они не являются экспертными.

Подтверждая последовательную позицию Высшего хозяйственного суда Украины относительно необходимости назначения соответствующих судебных экспертиз, что нашло 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 соблюдения установленной процедуры назначения и проведения судебной экспертизы. 

Примером в этом случае может быть дело, которое уже приводилось раньше — спор по поводу использования знака для товаров и услуг (словесное обозначение «Акваторія»).

Ответчик в этом деле, отвергая исковые требования, отмечал, что использование им обозначения «Акватория» — правомерно, поскольку является лишь одной из составных частей комбинированного обозначения как знака для товаров и услуг согласно 32 классу МКТУ (что фактически воссоздает этикетку и содержит еще несколько изобразительных элементов), правовую охрану для которого он старался получить, подав соответствующую заявку в уполномоченное ведомство.

Оставим в стороне вопрос правомерности обоснования ответчиком своей позиции ссылкой на заявку о регистрации, которую на время решения хозяйственным судом данного спора уполномоченным ведомством было уже рассмотрено и отклонено, а сосредоточимся исключительно на выводах экспертов, перед которыми суд поставил задачу относительно сравнительного анализа знака по свидетельству Украины (словесное обозначение «Акваторія») и комбинированного обозначения по заявке ответчика. 

В данном случае приведенное в выводе экспертов изображение знака по заявке ответчика не отвечало изображению, имеющемуся в материалах этой заявки, заверенные копии которых представленны суду Госдепартаментом и находились в материалах дела, а указанный в выводе экспертов перечень объектов, которые поступили для исследования в экспертное учреждение, не отвечал перечню, определенному в постановлении суда о назначении экспертизы. 

В ином случае в пределах проведения по делу об обязательствах прекратить нарушение прав собственника патента на промышленный образец путем прекращения производства изделия, изготовленного с применением запатентованного промышленного образца, где ответчик возражал против удовлетворения исковых требований с ссылкой на право предыдущего пользования, установленное пунктом 1 статьи 22 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы», судебный эксперт не только произвольно толковал 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 при том, что вопрос относительно признания подготовки для использования заявленного промышленного образца «значительной и серьезной» есть не вопросом факта, а вопросом права и потому находится в компетенции суда. 

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

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

Учитывая изложенное, 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 со статьей 36 ХПК Украины. 

В конце делаю акцент на том, что подавляющее большинство рассмотренных хозяйственными судами дел по спорам, связанным с защитой прав интеллектуальной собственности, свидетельствует о достаточно высокой квалификации всех участников судебного проведения, а акцентирование внимания именно на ошибках вызвано исключительно необходимостью выяснения поднятых вопросов.
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В Украине законодательными актами закреплены понятия: в 1991 г. — «коммерческая тайна» [1], «ноу-хау» [2] и «банковская тайна» [3], в 1992 г. — «конфиденциальная информация» и «информация о физическом и юридическом лице» [4], в 1994 г. — «государственная тайна» [5]. Законодательством установлена охрана «врачебной тайны» [6], «служебной тайны» [7], «адвокатской тайны» [8], «профессиональной тайны» [9], информации в автоматизированных системах [10], «конфиденциальной информации, являющейся собственностью государства» [11] и других видов тайн. Соглашением «О торговых аспектах прав интеллектуальной собственности» от 15.06.94 г [12] (соглашение TRIPS) и проектом Гражданского кодекса Украины, кроме служебной и коммерческой тайны предусмотрена также защита «нераскрытой информации» [13].

Введение в правовое обращение названных понятий осуществлялось, в основном, из разных иностранных законодательных источников и без надлежащей согласованности между собой, анализа судебной практики. Практическое же применение этих понятий в Украине выявило несовершенство законодательства как в определении видов тайн, так и средств их гражданско-правовой, административно-правовой и уголовно-правовой защиты.

Это предопределяет необходимость развития и усовершенствования соответствующего отраслевого законодательства относительно каждого вида тайн с определением признаков тайны, круга субъектов прав на тайну, права и обязанности лиц, касающихся определенных видов тайн, порядка защиты прав. Другой подход — определение общих принципов возникновения доверительных (фидуциарных) отношений между лицами, ответственности за разглашение информации, которая сообщается во время указанных отношений, и особенностей защиты для каждого вида тайн [14].

Важной целью пересмотра законодательства Украины относительно разных видов тайн является приведение законодательства об интеллектуальной собственности в соответствие с законодательством Европейского Сообщества (ЕС) согласно Соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Украиной от 16.07.94 [15] и учет требований Соглашения TRIPS, заключающего в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с намерением Украины вступить в ВТО.

Существенно также и то, что в международных соглашениях, заключаемых Украиной, используется разная терминология относительно конфиденциальной информации: тайная, информация с ограниченным доступом, нераскрытая и т.п. Указанные понятия, чаще всего, не имеют прямого соотношения с видами конфиденциальной информации, тайнами, за разглашение которых в Украине предусмотрена административная или уголовная ответственность, а также определенный порядок хранения и доступа
 В статье рассматриваются вопросы современного определения понятий коммерческой тайны, ноу-хау и конфиденциальной информации, средств их защиты, очерчиваются проблемы, нуждающиеся в законодательном урегулировании.

Коммерческая тайна

Согласно п. 1 и 2 ст. 30 Закона Украины «О предприятиях в Украине» «под коммерческой тайной подразумеваются сведения, связанные с производством, технологической информацией, управлением, финансами и другой деятельностью предприятия, что не является государственной тайной, разглашение (передача) которых может нанести ущерб его интересам. Состав и объем сведений, представляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяются руководителем предприятия. Сведения, которые не могут быть коммерческой тайной, определяются Кабинетом Министров Украины. Ответственность за разглашение сведений, являющихся коммерческой тайной предприятия, и порядок охраны таких ведомостей устанавливается законодательными актами Украины».

Такое определение порождает немало вопросов, которые остаются невыясненными. Так, руководитель предприятия может отнести к коммерческой тайне общеизвестные сведения и потом преследовать работника, который их разгласил. К коммерческой тайне может относиться также информация, которая была известна работнику до его принятия на работу. Так, конструкторская документация может быть разработана на предприятии, но на основе предыдущих, (до принятия на работу) исследований работника. При увольнении работника и подготовке такой же документации на другом предприятии на него можно подать иск. Третьи лица имеют возможность свободного доступа к технологическим линиям или другим объектам, являющихся коммерческой тайной, и вместе с тем эти объекты могут быть засекреченными. Процитированное определение не устанавливает, есть ли сведения, которые охраняются, коммерческой тайной, необщеизвестными или абсолютно секретными (т.е. вообще неизвестными третьим лицам), запрещается ли работнику разглашать коммерческую тайну после его увольнения и т.п. [16].

Определение коммерческой тайны в законодательстве Украины противоречит и опыту охраны соответствующей информации в зарубежных странах. Так, согласно Единому акту относительно коммерческой тайны США (Uniform Trade Secret Act), одобренным Ассоциацией адвокатов США в 1979 г.
 и принятым в большинстве штатов, коммерческая тайна — это информация, которая:

— имеет независимую экономическую, реальную или потенциальную ценность благодаря тому, что она не является общеизвестной и такой, которую легко узнать (readily ascertainable) законными средствами другим лицам, которые могут получить экономические преимущества от ее раскрытия или использования;

— является объектом усилий (efforts) относительно сохранения ее секретности, достаточных при данных обстоятельствах.

При этом коммерческая тайна означает информацию, которая включает формулу, образец, модель (compilation), программу, прибор, метод, технику или процесс.

Ключевым в упомянутом определении является необщеизвестность информации (т.е. требование относительно абсолютной секретности отсутствует), принятие мер по охране информации и отсутствие доступа к ней на законных основаниях (ограничение доступа к информации, заключение контрактов с работниками, сохранение конфиденциальности и т.п.).

Критерии относительно потенциальной или реальной ценности коммерческой тайны довольно условные. Этим критериям может отвечать практически любая информация.

Укажем, что Единый акт готовился Специальной комиссией Ассоциации адвокатов США на протяжении 1968-1979 годов на основании кодификации судебных решений. Этот акт оказал непосредственное влияние на более поздние определения нераскрытой, секретной информации в законодательствах зарубежных стран, соглашении ВТО — TRIPS и в документах других международных организаций.

Так, согласно Модельным положениям о защите против недобросовестной конкуренции, подготовленным Всемирной организацией интеллектуальной собственности 1996 г. [17], «информация должна расцениваться как секретная (secret information), если она:

— необщеизвестна или легкодоступна как единое целое или в точной совокупности и объединении ее компонентов для лиц в кругах, которые обычно имеют дело с указанным видом информации;

— имеет коммерческую ценность, поскольку является секретной;

— является объектом достаточных (reasonable) для данных обстоятельств мероприятий по сохранению правообладателем ее секретности.

В Модельных положениях не содержится перечня сведений, которые входят в секретную информацию, чтобы не ограничивать каким-то образом этот перечень. В соответствующем комментарии ВОИС к Модельным положениям отмечается, что «абсолютная секретность не требуется. Как секретная информация должна расцениваться настолько продолжительно, насколько она не является общеизвестной или легкодоступной...». Согласно ст. 6 Модельных положений раскрытие, приобретение или использование секретной информации другими лицами без согласия правообладателя может, в частности, быть следствием:

— промышленного или коммерческого шпионажа;

— нарушения условий контракта;

— нарушения отношений доверия (breach of confidence).

Согласно комментарию к Модельным положениям секретность нарушается, когда контракт о сохранении секретной информации отсутствует и секретность базируется на конфиденциальных отношениях между лицами. Такие отношения могут существовать между партнерами, между работником и работодателем и т.п.

Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 139 закрепил близкое к американскому определение коммерческой тайны, в котором «информация представляет служебную или коммерческую тайну в случае, если она имеет реальную или потенциальную ценность с учетом ее неизвестности третьим лицам, к ней на законных основаниях отсутствует свободный доступ и владелец информации принимает меры относительно сохранения ее конфиденциальности». Укажем, что в отличие от Единого акта США и Модельных положений, в ГК России требуется неизвестность (абсолютная неизвестность) информации для третьих лиц, что практически доказать довольно тяжело и это значительно суживает возможности охраны коммерческой тайны.

Несмотря на несовершенство определения коммерческой тайны, которое служило причиной хлипкости всех соглашений по сохранению коммерческой тайны и сложность судебного разбирательства соответствующих дел, законодатели в Украине предусматривают все возможные средства для ее защиты, включая гражданскую, административную и уголовную ответственность за разглашение коммерческой тайны.

Административно-правовая защита осуществляется, в частности, институтом борьбы с недобросовестной конкуренцией. Так, Законом Украины «Об ограничении монополизма и недопущение недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности» [18] к недобросовестной конкуренции относится «получение, использование, разглашение коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации с целью причинения вреда деловой репутации или имуществу другого предпринимателя». Закон Украины «О недобросовестной конкуренции» [19] содержит определения неправомерного собирания, разглашения, использования коммерческой тайны и склонение к ее разглашению. Согласно указанным актам существует возможность запрета деятельности с применением незаконно полученной коммерческой тайны, изъятия прибыли, полученной от указанной деятельности, наложения штрафов на служебных лиц и граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью.

Согласно ст. 164-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях [20], «получение, использование, разглашение коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации с целью причинения вреда деловой репутации или имуществу другого предпринимателя тянет за собой наложение штрафа от десяти до двадцати минимальных размеров заработной платы».

Согласно ст. 231 Уголовного кодекса Украины [20] действия, направленные на получение сведений, которые представляют коммерческую тайну, с целью разглашения или другого использования (коммерческого шпионажа), а также на незаконное использование таких сведений, если это послужило причиной нанесения существенного вреда субъекту хозяйственной деятельности, — наказывается ограничением свободы до пяти лет или лишением свободы до трех лет, или штрафом до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Согласно ст. 232 Уголовного кодекса умышленное разглашение коммерческой тайны без согласия ее владельца — лицом, которому эта тайна известна в связи с профессиональной или служебной деятельностью, если это содеяно из корыстных или других личных мотивов и нанесло существенный ущерб субъекту предпринимательской деятельности, — наказывается исправительными работами или лишением свободы до двух лет или штрафом до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Относительно гражданско-правовой ответственности законодательство не устанавливает специальных гражданских средств охраны коммерческой тайны. Согласно ст. 6 Гражданского кодекса Украинской ССР (ст. 15 Гражданского кодекса Украины) защита прав на коммерческую тайну через суд возможна путем: признания прав на коммерческую тайну; прекращения действий, которые нарушают право на коммерческую тайну; компенсации морального ущерба; взыскания с лица, которое нарушило право, причиненного ущерба, включая согласно ст. 203 Гражданского кодекса Украины (далее — ГК Украины) не полученные кредитором доходы, которые он получил бы, если бы обязательство было выполнено должником (ст.ст. 610, 623 ГК Украины) и т.п.

Охрана ноу-хау

Законами Украины закреплено два определения ноу-хау. Согласно ст.   Закона Украины «Об инвестиционной деятельности» ноу-хау определяется как «совокупность технических, коммерческих и других знаний, оформленных в виде технической документации, привычек и производственного опыта, необходимых для организации того или другого вида производства, но не запатентованных» [21].

Закон Украины «О налоге на прибыль» [22] определяет ноу-хау как информацию относительно промышленного, коммерческого или научного опыта (п. 1.30).

Заметим, что в первом определении уже заложены некоторые противоречия. Так, технические, коммерческие и другие знания нужно оформлять документально. Относительно привычек и производственного опыта, которые тоже состоят из указанных знаний, такое требование не требуется.

Основной вопрос, который возникает при определении понятия ноу-хау: тождественен ли правовой режим охраны ноу-хау соответствующему режиму охраны коммерческой тайны, или отличается от него?

Этот вопрос недостаточно разработан и в зарубежных государствах. Несмотря на распространенное употребление понятия ноу-хау, оно не определено ни в рамках многосторонних соглашений относительно интеллектуальной собственности или торговли, ни законами большинства зарубежных стран, а существует лишь в юридической доктрине и судебной практике.

Ноу-хау и коммерческая тайна пришли в право из торговой и предпринимательской практики. Если коммерческая тайна больше связывалась с конфиденциальной информацией, которая охранялась на самом предприятии, то ноу-хау было объектом торговых соглашений по передаче конфиденциальной информации третьим лицам.

Известны определения ноу-хау в разных международных организациях [23]. Так, в подготовленном Объединенным международным бюро по охране интеллектуальной собственности (BIRPI), типичном законе относительно изобретений для стран, которые развиваются, ноу-хау определялось как «способ изготовления или знания, которые необходимы для использования и применения техническими специалистами».

В рекомендациях Организации по координации Европейской металлообрабатывающей промышленности относительно заключения договоров на передачу ноу-хау сознательно не дается определения этого понятия, чтобы не ограничить его толкования.

В Руководстве по изготовлению договоров относительно международной передачи опыта и знаний в машиностроении, подготовленном в 1960 г. Специальной рабочей группой Европейской экономической комиссии по договорам на снабжение продукции машиностроения, вместо термина «ноу-хау» применяется понятие «производственный опыт и знания», что, по мнению Г. Штумпфа, тождественно понятию ноу-хау. Производственный опыт и знания определяются как «экономическая ценность, для использования которой их владелец должен иметь соответствующие научные знания и технические навыки». Причем технические сведения, т.е. производственный опыт и знания, могут, по обстоятельствам, содержать: предметы (образцы изделий, машины, приборы, запасные части, инструменты и т.п.), техническую документацию (формулы, расчеты, чертежи, схемы, незапатентованные изобретения и т.п.), инструкции (технические предписания, дополнительные объяснения к патентам, сведения об организации работы и т.п.).

В 1957 г. Международная торговая палата предложила определять ноу-хау как «совокупность сведений, профессиональных знаний и опыта в процессе изготовления и технического осуществления производства определенного продукта».

Итак, согласно определениям международных организаций, критерий секретности или необщеизвестности для ноу-хау отсутствует. Из юридических определений ноу-хау целесообразно указать на судебную практику США, где первый иск относительно нарушения прав на ноу-хау зафиксирован еще в 1916 г., а в 1947 г. в связи с делом Микалекс Корп. и Пемко Корп. [24] суд толковал ноу-хау как «знания, которым невозможно дать точное определение, но которые, когда используются во всей совокупности, после получения их как результата испытаний и ошибок, дают возможность что-то изготовить. При этом лицо, которое получило такие знания, в другом случае не имело бы возможности достичь коммерческого успеха».

В приведенных определениях ноу-хау (в отличие от коммерческой тайны) отсутствуют критерии отнесения информации к ноу-хау, и не сказано, есть ли ноу-хау секретной или необщеизвестной информацией. Договор о передаче ноу-хау может включать даже сведения, которые, возможно, и известны, но расцениваются приобретателем как ноу-хау, учитывая значительные усилия для их собирания или получения. На уровне договора закрепляются и требования относительно сохранения конфиденциальности ноу-хау цедентом или приобретателем и ответственности за его разглашение.

Относительно видов информации, которая содержит ноу-хау, то она совпадает с информацией, которая охраняется как коммерческая тайна.

На важность определения ноу-хау как необщеизвестной и подходящей для применения информации указывается в работах А.А. Чобота. Он предлагает признавать ноу-хау как знания и опыт научно-технического, технологического, производственного, организационного, финансового, торгового или другого характера, которые, как правило, не общеизвестны и подходят для использования в любой сфере деятельности. Ноу-хау не является общеизвестным, если его содержание не раскрыто для неопределенного круга лиц настолько, что появляется возможность его самостоятельного использования. Под неопределенным кругом лиц подразумевают лиц, которым содержание ноу-хау стало известным не в связи с их служебным положением. Ноу-хау считается подходящим, если знания и опыт, из которых состоит его содержание, могут служить основой для изготовления продукции, выполнения работ или предоставления услуг [25].

Основой для усовершенствования правового определения ноу-хау в Украине есть Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом от 16.07.94 г.

Ст. 50 и 109 Соглашения определяют, что до конца пятого года после вступления в силу соглашения, Украина должна обеспечить уровень защиты интеллектуальной собственности, аналогичный существующему в ЕС. Согласно Общей декларации относительно ст. 50 стороны соглашаются, что для достижения цели настоящего соглашения интеллектуальная собственность включает также охрану ноу-хау.

В ЕС регулирование заключения договоров о передаче ноу-хау является частью картельного законодательства. Согласно Регламентам Комиссии ЕС относительно договоров на передачу ноу-хау 1988 г. и на передачу технологий 1996 г. [26] «ноу-хау означает массив технической информации, которая является секретной, существенной и определяется в любой соответствующей форме».

Понятие «секретный», в частности содержит требование, чтобы пакет ноу-хау не был общеизвестным или легкодоступным. «Существенный» значит, что ноу-хау содержит информацию, которая должна быть полезной, может улучшить конкурентное положение лицензиата. «Определяется» - это значит, что ноу-хау описано или зафиксировано так, чтобы сделать возможным проверку того, насколько оно отвечает критериям секретности и существенности.

Учитывая обязательство Украины согласно Соглашению о партнерстве и сотрудничестве, указанное определение необходимо закрепить законодательным путем. Целесообразнее это сделать в действующем ГК Украины в разделе «Объекты гражданских прав». Кроме того, в книге «Обязательственное право», в разделе «Отдельные виды обязательств», целесообразно ввести специальную главу «Передача ноу-хау», учитывая, что договоры на передачу ноу-хау в торговом обращении имеют не меньшее значение, чем соглашения коммерческой концессии и лицензионные договоры, условия которых определены проектом кодекса. Последнее предложено еще в 1994 г. А.А. Чоботом.

Законодательство Украины не предусматривает криминальной и административной ответственности за разглашение ноу-хау. В случае нарушения прав их защищают по общим принципам защиты гражданских прав согласно ст. 6 и 203 Гражданского кодекса Украинской ССР (ст.ст. 15, 610, 623 ГК Украины) и согласно условиям договора о передаче ноу-хау, в частности, возможности прекращения действий, нарушающих право на ноу-хау, компенсации морального ущерба, взыскания убытков.

Сравнение правового режима ноу-хау и коммерческой тайны обнаруживает такие их похожие и отличительные черты:

— сведения, являющиеся ноу-хау и коммерческой тайной, являются тождественными;

— для коммерческой тайны и для ноу-хау не выносится требование абсолютной секретности информации, т.е. информация должна быть необщеизвестной;

— особенность коммерческой тайны — обязанность ее владельца принимать меры относительно ее защиты, т.е. к ней не должно быть доступа на законных основаниях. Относительно ноу-хау — условия сохранения конфиденциальности ноу-хау устанавливаются в договоре между цедентом и приобретателем по соглашению сторон;

— особенность ноу-хау (с учетом определения Комиссии ЕС) в том, что оно должно быть полезным и зафиксированным соответствующим образом.

Вместе с тем основное отличие этих объектов — в сфере их оборота и видах ответственности за нарушение обязательств относительно сохранения конфиденциальности.

Главное определение отличия между ноу-хау и коммерческой тайной, на наш взгляд, дает Э. Кузьмин: «коммерческая тайна не может существовать вне предприятия, в этом заключается ее отличие от ноу-хау, которое может существовать и отдельно» [27].

Как только информация, представляющая коммерческую тайну, выходит за пределы предприятия и передается другому лицу, ее передача осуществляется уже согласно институту ноу-хау.

В случае споров относительно ноу-хау, как подчеркивается О.И. Сергеевой, стороны несут лишь гражданскую ответственность. В случае нарушения коммерческой тайны имеет место криминальная, административная, а также гражданско-правовая ответственность [28].

Создание критериев необщеизвестности или секретности коммерческой тайны и принятие мер по ее сохранению имело существенное значение для коммерческой тайны, учитывая значительную степень ответственности за ее разглашение работниками.

В отличие от коммерческой тайны, практика заключения договоров на передачу ноу-хау свидетельствовала, что и довольно известные сведения могли передаваться как ноу-хау. Основное при этом - оценка цедентом переданной информации как такой, что имеет коммерческую стоимость, и желание приобретателя купить эту информацию.

Для четкого размежевания двух указанных понятий важно нормативное закрепление того, что сведения, являющиеся коммерческой тайной, в гражданском обороте выступают как ноу-хау. Так, в действующем ГК Украины это можно сделать в разделе «Объекты гражданских прав» и в книге IV «Право интеллектуальной собственности».

Интересным с практической точки зрения есть вопрос об охране ноу-хау, если права на ноу-хау передаются в уставный фонд предприятия или последнее приобретает право использования ноу-хау по соответствующему договору. В этом случае право на ноу-хау, как нематериальный актив, отображается в балансе предприятия и должно вводиться в реестр сведений, являющихся коммерческой тайной. Как только это сделано, охрана ноу-хау осуществляется согласно институту коммерческой тайны. Таким же образом охраняет ноу-хау и цедент. Но в отношениях между собой цедент и приобретатель обеспечивают охрану именно ноу-хау с гражданской ответственностью за его разглашение.

Конфиденциальная информация

Согласно статтей 28, 30 Закона Украины «Об информации» от 2.10.92 г., по режиму доступа информация делится на открытую и информацию с ограниченным доступом. Информация с ограниченным доступом, в свою очередь, делится на конфиденциальную и тайную.

Согласно закону «конфиденциальная информация»
 — это сведения, которые находятся во владении, пользовании или распоряжении отдельных физических или юридических лиц и распространяются по их желанию согласно предусмотренным ими условий.

Граждане, юридические лица, владеющие информацией профессионального, делового, производственного, банковского, коммерческого и другого характера, полученной за собственные средства, или такой, которая является предметом их профессионального, делового, производственного, банковского, коммерческого и другого интереса и не нарушает предусмотренной законом тайны, самостоятельно определяют режим доступа к ней, включая принадлежность ее к категории конфиденциальной, и устанавливают для нее систему (способы) защиты.

Исключением является информация коммерческого и банковского характера, а также информация, правовой режим которой установлен Верховной Радой Украины по представлению Кабинета Министров Украины (по вопросам статистики, экологии, банковских операций, налогов и т.п.), и информация, утаивание которой представляет угрозу для жизни и здоровья людей.

Приведенное определение чрезвычайно сложное для практического применения. Единственный критерий отнесения информации к конфиденциальной — распространение ее по желанию физических и юридических лиц согласно предусмотренных ими условий. А если она не распространяется, то как узнать, что такая информация конфиденциальна, или в случае распространения не обусловливается ее конфиденциальность?

Согласно закону лица самостоятельно определяют режим доступа к информации, включая принадлежность ее к категории конфиденциальной, и устанавливают для нее систему защиты. Но указанные права лиц не означают, что это есть их обязанностью аналогично с критериями предоставления правовой охраны информации в случае, например, коммерческой тайны.

Закон предусматривает, что статус конфиденциальности информации имеют право предоставлять лица, владеющие ею. Тем не менее владение не является исключительным правом и наличие владения информацией не может быть достаточным основанием для ограничения прав других лиц относительно такой информации.

Принадлежит ли банковская, служебная, коммерческая и другие виды тайн к конфиденциальной информации, или они являются исключением (абз. 5 ст. 30 Закона Украины «Об информации») и к конфиденциальной информации не принадлежат? В пользу последнего свидетельствуют положения ст. 164 - 3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, где понятия коммерческой тайны и конфиденциальной информации разграничены.

Получение, использование, разглашение конфиденциальной информации с целью причинения вреда деловой репутации или имуществу другого предприятия (так же и относительно коммерческой тайны) отнесено к недобросовестной конкуренции со средствами защиты. Законодательством предусмотрена административная ответственность за указанные действия (ст. 164-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Вместе с тем за разглашение, незаконный сбор конфиденциальной информации уголовная ответственность не установлена, аналогичная ответственность за разглашение коммерческой тайны. Исключения — уголовная ответственность за разглашение «конфиденциальной информации, что является собственностью государства» при ее передаче иностранным организациям [29]. Т.е., если эта информация неправомерно передается резидентам Украины, — такая ответственность не предусмотрена. 

В отличие от коммерческой тайны, Закон Украины «О недобросовестной конкуренции» и другие акты не определяют понятия незаконного сбора, использования конфиденциальной информации и т.п.

Существенно усложнило состояние охраны конфиденциальной информации и определенной мерой вошло в противоречие с Конституцией и другими законами Украины принятие Кабинетом Министров Украины постановления «Об утверждении Инструкции о порядке учета, хранения и использования документов, дел, изданий и других материальных носителей информации, содержащих конфиденциальную информацию, что является собственностью государства» от 27 ноября 1998 г. № 1893 [30]. Без предоставления каких-либо критериев отнесения сведений к «конфиденциальной информации, что является собственностью государства», указания ответственности лиц за неправомерное засекречивание информации, вопреки принципам охраны государственной тайны в Украине, изложенный акт создает условия для переведения органами государственной исполнительной власти любой информации в статус конфиденциальной. 

Итак, для исполнения указанного постановления Минагрополитики Украины к Перечню конфиденциальной информации в сфере деятельности Минагрополитики Украины, что является собственностью государства и которой предоставлен гриф «Для служебного пользования», отнесено «информацию, аналитические выводы, прогнозы относительно имеющихся отрицательных тенденций в агропромышленном комплексе государства и мероприятия, которые запланировано провести на уровне законодательной и исполнительной власти с целью их устранения и локализации» [31]. Министерством запрещено разглашать указанную информацию через средства массовой информации или сообщать в любой форме министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, учреждениям, организациям, предприятиям и другим лицам. В то же время согласно Закону Украины «О государственной тайне» запрещено засекречивать информацию о «качестве пищевых продуктов», о «жизненном уровне, включая питание». Согласно Закону Украины «Об информации» не может быть отнесена к конфиденциальной информация, утаивание которой угрожает жизни и здоровью людей.
Введение понятия «конфиденциальная информация» в 1992 г. в правовой оборот, по нашему мнению, должно было заложить единую основу для развития отраслевого законодательства относительно отдельных видов тайн. Однако этого не произошло. Законодательные акты относительно других видов тайн, крайне ограниченно закрепляя правоотношения по неразглашению тайн, большей частью не содержат ссылок на Закон Украины «Об информации». С другой стороны, не развивается законодательство, направленное на защиту именно конфиденциальной информации. Все это привело к фактическому неприменению института конфиденциальной информации и не решило проблемы согласованности разных видов тайн между собой.
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«ІВ» №2, 2004 г.

Банковская и другие виды тайн

Продолжая тему правовой охраны разных видов тайн — адвокатской, банковской, служебной, профессиональной, врачебной и т.п., укажем, что закон не устанавливает специальной административной или гражданско-правовой ответственности за их нарушение, а предусматривает лишь частные случаи уголовной ответственности: передача или собор с целью передачи иностранным организациям ведомостей, которые представляют конфиденциальную информацию, что является собственностью государства, ст. 330 Уголовного кодекса Украины (далее — УК Украины); причинение имущественного вреда посредством обмана и злоупотребление доверием — ст. 192 УК Украины; разглашение ведомостей о результатах обследований на СПИД — ст. 132 УК Украины; нарушение тайны переписки — ст. 163 УК Украины; незаконное разглашение врачебной тайны — ст. 145 УК Украины и т.п.). 

Трудовое законодательство предусматривает возможность расторжения трудового договора с работником за разглашение соответствующей тайны в случаях, если это обусловлено в контракте ст. 36 Кодекса законов о труде Украины (далее — КЗоТ Украины), при систематическом невыполнении работником трудовых обязанностей (ст. 40 КЗоТ Украины), в частности, если работник нарушает установленные правила сохранения конфиденциальности.

Относительно возмещения убытков, причиненных разглашением указанных тайн, в случае причинения намеренного вреда из неосторожности или через противоправные действия работника, последний несет ограниченную материальную ответственность в пределах среднего месячного заработка (ст. 133 КЗоТ Украины). Узкий перечень категорий работников, с которыми может заключаться договор о полной материальной ответственности, а также работников, которые несут полную материальную ответственность согласно специальных и законодательных актов, независимо от заключения соответствующего договора, практически полностью ограничивает применение указанной формы ответственности для охраны тайн. Поскольку уголовная ответственность при разглашении названных тайн вообще не предусмотрена, то на работника не может также полагаться возмещение убытков в полном объеме по ст. 134 КЗоТ Украины.

Итак, несмотря на провозглашение защиты банковской и других видов тайн во многих законодательных актах Украины, предприятие или организация не имеют возможности эффективной защиты своих прав относительно нанимаемых работников. Наиболее критическим такое положение есть, по нашему мнению, в банковских учреждениях, налоговых органах, органах внутренних дел, организациях здравоохранения, где отток информации может вызвать значительные отрицательные следствия, как для государства, организаций, предприятий, так и для отдельных граждан.

За пределами трудового правоотношения; и когда разглашение тайн приводит к причинению вреда другому лицу и в других случаях (ст. 4 ГК Украинской ССР и ст. 11 ГК Украины), физические и юридические лица могут защищать свои права путем взыскания ущерба с лица, которое разгласило тайну (ст. 6 ГК Украинской ССР, ст. 15 ГК Украины), что включает расходы кредитора, доходы кредитора, которые он мог бы получить, если бы обязательство было выполнено должником (ст. 203 ГК Украинской ССР). Указанное возмещение может осуществляться юридическими и физический лицами, которые согласно закону или договору обязались сохранять информацию как конфиденциальную (тайную), но тем не менее, не выполнили этого.

Компенсация (возмещение) морального вреда (ст. 6 ГК Украинской ССР, ст. 15 ГК Украины) в случае разглашения тайны, на наш взгляд, должна предполагаться для всех лиц, включая нанимаемых работников.

Нераскрытая информация

В связи с перспективой присоединения Украины к Всемирной организации торговли, актуальным есть учет в отечественном законодательстве требований Соглашения TRIPS к защите нераскрытой информации. Раздел 7 Соглашения TRIPS «Защита нераскрытой информации» (Protection of undisclosed information)
 предусматривает, что «физическое и юридическое лица должны иметь возможность препятствовать тому, чтобы информация, которая законно находится под их контролем, разглашалась, собиралась или использовалась другими лицами без их согласия таким образом, который противоречит честной коммерческой практике, на протяжении, пока эта информация:

а) есть секретной в том значении, что она как единое целое или в совокупности и объединении ее компонентов не является общеизвестной или легкодоступной (readily accessible) для лиц в кругах, которые обычно имеют дело с указанным видом информации;

б) имеет коммерческую ценность, поскольку есть секретной;

в) является объектом достаточных (reasonable) для данных обстоятельств мероприятий с сохранением ее в секрете лицом, которое законно контролирует эту информацию.

При этом способ, противоречащий честной коммерческой практике, означает по крайней мере такую практику, как нарушение контракта, конфиденциальных отношений (confidence) и побуждение к нарушению, а также включает приобретение нераскрытой информации третьими сторонами, которые знали или не могли не знать, что с этим приобретением связанная такая практика».

Указанное определение нуждается в том, чтобы:

— или ввести в законодательство Украины вместе с другими видами тайн еще и понятие «нераскрытой информации» как отдельного вида информации, правовой режим которой отличается от других видов тайн, и определение средств защиты этой информации;

— или принятие решения относительно распространения критериев охраны нераскрытой информации на все другие виды тайн или части из них.

Сравнение критериев охраны нераскрытой информации и коммерческой тайны в США, Канаде, Российской Федерации свидетельствует, что эти критерии почти полностью заимствованы в законодательстве одной страны другой страной. Обсуждение проблем охраны коммерческой тайны на Международном семинаре «Интеллектуальная собственность в Центральной и Восточной Европе» (Вильнюс, 4-7 июля 1998 г.), показывает, что для США, ФРГ, некоторых других стран понятие «нераскрытая информация» тождественное с понятием коммерческой тайны (trade secrets) и любые изменения (связанные с этим) в законодательстве не предполагаются. Вместе с тем это понятие не должно распространяться на ноу-хау.

Кстати, в Модельных положениях ВОИС (1996 г.) относительно недобросовестной конкуренции определение «секретная информация» полностью заимствованное из Соглашения TRIPS, однако вместо термина «нераскрытая информация» сознательно использован термин «секретная информация». Согласно комментарию ВОИС к Модельным положениям относительно применения термина «секретная информация» вместо «нераскрытая информация» делает акцент на том, что правовладелецы информации должны принять определенные меры для обеспечения неразглашения информации третьим лицам [1].

Относительно соотношения признаков нераскрытой информации и других видов тайн, таких как служебная, медицинская, то, на наш взгляд, указанные критерии не следует распространять на последние. Согласно п. 1 ст. 39 Соглашения TRIPS защита нераскрытой информации имеет целью обеспечить эффективную защиту против недобросовестной конкуренции, как это указывается в ст. 10bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности. В аспекте защиты против недобросовестной конкуренции законодательствами зарубежных стран, а также Украины, определяются мероприятия по охране именно коммерческой тайны (торговых секретов, секретов производства) — информации, которая непосредственно касается предпринимательской деятельности.

По нашему мнению, целью Соглашения TRIPS, инициированного правительством США, было закрепление единых принципов охраны именно коммерческой тайны (торговых секретов, секретов производства) на предприятии. Учитывая разную терминологию для коммерческой тайны в разных странах, предлагается новый, более общий срок - «нераскрытая информация». Вместе с тем, если в стране законодательством уже предусмотрена охрана коммерческой тайны, необходимо привести признаки коммерческой тайны в соответствие с требованиями TRIPS или заменить в законодательстве понятие «коммерческая тайна» на «нераскрытая информация». Одновременное существование в законодательстве этих понятий невозможно.

Учитывая соотношение понятий ноу-хау и нераскрытой информации, считаем, что разработчики Соглашения TRIPS имели в виду именно коммерческую тайну. Об этом свидетельствует и упомянутое определение ноу-хау Комиссией ЕС, сформулированное после подписания Европейским Сообществом Соглашения ВТО, которое отличается от определения нераскрытой информации. Кроме того, для определения нераскрытой информации в TRIPS использовано толкование коммерческой тайны (trade secrets), которое существует в США. Однако в США совсем другая доктрина охраны ноу-хау, правовой режим которой отличается от коммерческой тайны.

Правовому режиму нераскрытой информации отводилось определенное внимание в юридической литературе [2]. Причем нераскрытая информация определялась как синоним ноу-хау; отмечалось, что эта информация должна быть неизвестной третьим лицам — «под действие правовой охраны нераскрытой информации не должны попадать коммерческие и другие тайны, которые представляют государственную тайну и охраняются специальными законами, к информации не должен быть доступ третьих лиц на законных основаниях, владелец информации должен принимать соответствующие меры для сохранности конфиденциальности информации» [2].

К сожалению, в цитированной работе нет ссылок на правовые источники предложенного определения и соответствующего обоснования. Как упоминалось, ни для ноу-хау, ни для нераскрытой информации, ни для коммерческой тайны требование «неизвестность третьим лицам» не может быть применена. Для указанных ведомостей относится требование лишь необщеизвестности. Понятие «нераскрытая информация» тождественна понятию «коммерческая тайна» и не касается ноу-хау.

Информация о лице

Вхождение Украины в Совет Европы требует приведения национального законодательства в соответствие с европейскими стандартами в области персональных данных (информации о лице). Чем же отличается правовой режим охраны персональных данных, конфиденциальной информации и коммерческой тайны?

Советом Европы принята Конвенция о защите лица в связи с автоматизированной обработкой персональных данных (1981), 15 директив и рекомендаций в области защиты данных, в том числе о защите персональных данных в частном (1973) и государственном (1974) секторах; данных, что используются в медицинских целях (1981), научных исследованиях и статистике (1983), прямом маркетинге (1985), социальном обеспечении (1986), правоохранительной сфере (1987), данных в отраслях занятости (1981), платежах (1990) и т.п. Нормативные акты и рекомендации в указанной сфере приняты также Европейским Союзом (95/46/СЕ), Организацией экономического сотрудничества и развития.

Большинством европейских стран приняты специальные законы о защите персональной информации: Австрия (1978), Бельгия (1992), Франция (1987), ФРГ (1977), Норвегия (1988), Португалия (1991), Испания (1993), Великобритания (1984) и др.

Принятие указанных актов связано со все большим накоплением информации о гражданах в разных базах данных, возможностью быстрой и неконтролируемой ее перезаписи, объединение, извращение. Разглашение информации о лице и незаконном ее использовании может вызвать нарушение основных прав человека: сохранение его достоинства, репутации, неприкосновенности, права на работу, а также может угрожать личной собственности. Поэтому обязанностью государства, признанной в международных нормативных актах, есть защита прав и свобод граждан во время обработки персональных данных (ПД), в частности права на конфиденциальность ведомостей.

Так, Конституционный суд ФРГ заявил, что внедрение универсальных персональных идентификационных номеров создает потенциальную угрозу человеческому достоинству, поскольку появляется возможность устанавливать социальный контроль, используя файлы с конкретными данными. Реальное нарушение прав граждан, как свидетельствует отчет службы защиты персональных данных парламента Великобритании, может достичь значительных размеров. Приводятся данные о 2889 жалобах по вопросам защиты ПД, которые поступили на протяжении года (ошибки при предоставлении кредитов; препятствия в доступе граждан к ПД; использование незаконно полученной, а также неточной информации; неавторизованное раскрытие информации и т.п.) [3].

Конституция Украины (ст. 32), Закон Украины «Об информации» закрепляют общие положения относительно запрета сбора и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия; право граждан на доступ к информации, которая касается их лично; требования обеспечения надлежащего хранения информации и т.п.

Тем не менее, в Украине отсутствует практически полностью механизм реализации названных положений, детально регламентированный законодательными актами европейских стран, а именно:

— не регулируется использование ПД, которые учитывают специфику разных сфер деятельности: здравоохранения, социальной сферы и т.п.;

— не регистрируются базы данных, которые содержат информацию персонального характера. Не организован контроль за деятельностью таких баз данных;

— не урегулированы права общественных организаций на надзор за законностью использования ПД в правоохранительной и других сферах;

— не анализируется состояние защиты персональной информации в Украине, а также не публикуются результаты такого анализа;

— отсутствуют требования относительно обеспечения безопасности баз данных, где сохраняется информация о лице.

В законодательном определении нуждается различие между правовым режимом информации о лице и соответствующими режимами других видов информации. Укажем, что в отличие от конституционных требований относительно запрета «использования и распространения конфиденциальной (выделено — авт.) информации о лице», Конвенция Совета Европы от 28.01.81 предусматривает защиту «любой информации, связанной с идентифицированным индивидом или таким, который может быть идентифицированным». Законодательство Украины не устанавливает административной и уголовной ответственности за разглашение информации о лице. Возникает вопрос: какими правовыми институтами охранять персональные данные на предприятии, в учреждении (страховое, кредитное учреждение, предприятие и т.п.) — как коммерческую тайну, банковскую тайну или только как персональные данные, или одновременно двумя правовыми институтами?

Думаем, что главное отличие в охране персональных данных от коммерческой тайны и разных видов конфиденциальной информации (служебная, адвокатская, врачебная и т.п.) состоит в степени государственного надзора и контроля над ее сохранением. Охрана персональных данных занимает промежуточное место между государственной тайной с полным контролем государства над накоплением и распространением соответствующей информации, коммерческой, адвокатской и другими видами тайн, где роль государства — закрепить лишь основы правоотношения и обеспечить правовое урегулирование вопросов частным образом, а не публично-правовыми средствами.

Учитывая то, что охраняться должна любая информация о лице, то такую информацию, на наш взгляд, нельзя сводить к одному из видов конфиденциальной или тайной информации. Иначе возникает вопрос: какая информация о лице останется открытой, публичной?

Особенности охраны и публично-правовые нормы защиты указанной информации предопределяют, как и относительно государственной тайны, необходимость отдельного рассмотрения персональных данных, урегулирование их охраны в специальном законодательном акте.

Приведение законодательства Украины в соответствие с международными требованиями возможно путем присоединения Украины к Конвенции о защите лица в связи с автоматизированной обработкой персональных данных 1981 г. и принятие специального Закона Украины «О защите персональных данных», который целиком учел бы рекомендации международных организаций и опыт зарубежных стран в указанной сфере. Такой закон должен использовать принятую на международном уровне терминологию; содержать положения, которые определяют качество, порядок обработки данных, использование данных специальных видов (религиозных и др.), типичные требования относительно правил использования баз данных для разных сфер. В законе должны иметь место: перечень ведомостей, о которых необходимо информировать граждан при сборе ПД и передачи персональных данных об этих лицах третьим лицам; права граждан и механизм их реализации; право доступа физических и юридических лиц к ПД в зависимости от их специфики (медицинские данные и т.п.); права граждан в случае решения важных для них вопросов на основе автоматизированной обработки ПД; требования к техническим средствам защиты данных; конкретный механизм регистрации баз данных, порядок сообщения контролирующего органа об обработке данных, а также положения, которые детально регламентируют возмещение расходов, ответственность, штрафы, порядок передачи ПД в третьи страны; защита ПД в рамках кодексов профессиональной практики; компетенцию надзорного органа и его обязанности по подготовке и публикации отчета об уровне охраны персональных данных в Украине и т.п.

Направления усовершенствования законодательства

Проект Гражданского кодекса Украины от 5.06.1997 г. содержал определение коммерческой и служебной тайны (ст. 191) и главу 41 «Право на защиту нераскрытой информации от незаконного использования». Определение коммерческой тайны в ст. 191 был аналогичным определением коммерческой тайны в Едином акте по охране коммерческой тайны США и нераскрытой информации в Соглашении TRIPS с единым существенным отличием — требовалась неизвестность информации третьим лицам. Указанное положение, с учетом приведенных данных, требовало замены на необщеизвестность информации. В ст. 426 проекта ГК к нераскрытой информации отнесены секреты производства. В свою очередь, секреты производства определяются как синоним ноу-хау.

Нераскрытая информация, по ст. 513 проекта ГК, определялась как информация, способная оказывать содействие повышению эффективности производства или давать другой положительный эффект, не известная третьим лицам, вследствие чего она имеет коммерческую ценность. Не признавалась нераскрытой информацией коммерческая и другие виды тайн, которые предохраняются специальными законами, а также, если эта информация защищается авторским или патентным правом. По ст. 514 нераскрытая информация охраняется законом от незаконного использования третьими лицами при условии, что:

— эта информация имеет действительную или потенциальную ценность и фактически не известная третьим лицам;

— к ней нет свободного доступа третьим лицам на законных основаниях;

— владелец такой информации принимает соответствующие меры относительно сохранения ее конфиденциальности.

По нашему мнению, эти положения проекта ЦК требовали дальнейшей обработки и приведение их в соответствие с требованиями Соглашения TRIPS, регламентами Комиссии ЕС и правовым опытом зарубежных стран.

1. Нельзя отождествлять секреты производства и ноу-хау. Секреты производства (trade secrets) — термин, который пришел к нам из США, Канады и является синонимом коммерческой тайны. Понятие нераскрытой информации тождественно понятию коммерческой тайны. Ноу-хау имеет совсем другой правовой режим охраны, который отличается от коммерческой тайны (секретов производства).

2. Введение в правовое обращение нового вида тайны - нераскрытой информации — нецелесообразно. Если, за проектом ГК, изъять из нераскрытой информации коммерческую тайну и другие виды тайн, которые охраняются специальными законами (в Украине — это конфиденциальная информация, медицинская, банковская и т.п.), то для нераскрытой информации отсутствует сфера применения.

3. Возникает вопрос: должно ли определение нераскрытой информации в проекте ГК совпадать с определением соответствующей информации в Соглашении TRIPS, или оно считается особым видом нераскрытой информации? Если же определение нераскрытой информации в проекте Кодекса должно отвечать Соглашению TRIPS, то необходимо внести в проект соответствующие изменения.

4. Особенностью информации, зафиксированной на материальном носителе, есть то, что она одновременно может защищаться авторским правом (защищается форма изложенного материала), патентным правом (защита патентоспособного технического решения) и институтом коммерческой тайны ноу-хау (защита идеи, которая не является патентоспособной или защита которой патентным правом не предусмотрена). Итак, положения проекта ГК относительно невозможности защиты институтом нераскрытой информации той информации, которая защищается авторским и патентным правом, должны были быть изъятые.

5. Условия охраноспособности нераскрытой информации, указанные в проекте ГК, почти тождественные с определением коммерческой тайны в США и Соглашении TRIPS. Существенным отличием от указанных определений, а также определений ноу-хау Комиссией ЕС, есть требование, чтобы информация была «фактически неизвестна третьим лицам». Это положение необходимо было заменить на требование необщеизвестности информации. Срок действия права на защиту нераскрытой информации по ст. 717 проекта ГК ограничивался сроком действия условий охраноспособности нераскрытой информации. Укажем, что после разглашения нераскрытой информации, если это разглашение вызовет общеизвестность такой информации, условия предоставления ей правовой охраны прекращаются. Вместе с тем право на судебную защиту нераскрытой информации остается.

6. В п. 1 ст. 191 проекта ГК отмечалось, что коммерческая тайна является объектом гражданского обращения. Поскольку коммерческая тайна по проекту кодекса — объект гражданских прав, соответственно существует и гражданское использование указанного объекта. Вместе с тем, с учетом изложенного, коммерческая тайна не может быть объектом соглашений купли-продажи, дарения, обмена и т.п. В названных соглашениях коммерческая тайна выступает как ноу-хау. Соглашений о передаче коммерческой тайны в мире не существует.

На изложенное в проекте ГК определение нераскрытой информации отрицательно повлияло, на наш взгляд, заимствованное положение ст. 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31.05.91 г. относительно охраны секретов производства [4], которые почти все были повторены в проекте ГК. В указанном законе СССР коммерческие секреты определялись как синоним ноу-хау.

Такое определение, по нашему мнению, к тому времени было прогрессивным, поскольку впервые закладывало основы правовой охраны секретов на производстве. Однако с 1991 г. принятие соответствующих директив ЕС относительно ноу-хау, заключение Соглашения TRIPS и возможность детальнее ознакомиться с практикой защиты разных видов тайн в зарубежных странах диктуют необходимость современного определения коммерческой тайны, ноу-хау и других видов тайн согласно мировому опыту, общепризнанным нормам международного права.

Возникает еще один вопрос, связанный с нераскрытой информацией, коммерческой тайной и ноу-хау: можно ли отнести эти объекты к объектам интеллектуальной собственности? С этим непосредственно связан вопрос места охраны ноу-хау и коммерческой тайны (нераскрытой информации) в гражданском законодательстве.

Некоторые специалисты, а также автор считают, что к объектам права интеллектуальной собственности не могут быть отнесены ноу-хау и коммерческая тайна (нераскрытая информация), поскольку эти объекты не являются объектами исключительных прав [5]. Любое другое лицо, которое самостоятельно, легитимным путем получило ноу-хау или ведомости, которые представляют коммерческую тайну, имеет право на их использование без никаких ограничений. Сохранение конфиденциальности относительно ноу-хау происходит лишь на основе соглашения между властителем прав на ноу-хау и лицом, которому эти права передаются. Итак, ноу-хау является объектом договорного права.

В связи с этим, а также с тождественностью понятий «коммерческая тайна» и «нераскрытая информация» целесообразно было бы из Книги четвертой ГК «Право интеллектуальной собственности» изъять главу 41 «Право на защиту нераскрытой информации от незаконного использования, а главу 14 «Нематериальные блага» дополнить отдельными статьями «Коммерческая тайна (нераскрытая информация)» и «Ноу-хау», где определить эти понятия согласно требованиям TRIPS и законодательства ЕС.

Исходя из опыта имплементации Соглашения TRIPS в зарубежных странах, а также в связи с широким введением понятия «коммерческая тайна» в право Украины, целесообразно не заменять термин «коммерческая тайна» на термин «нераскрытая информация».

В ГК Украины важным есть раскрытие понятия ноу-хау и коммерческой тайны (нераскрытой информации) через понятие конфиденциальной информации и указание особенностей защиты информации для ноу-хау и коммерческой тайны (нераскрытой информации). Нужно определить, что в гражданском обращении коммерческая тайна выступает как ноу-хау. Таким образом, ГК положил бы край многим противоречиям законодательства Украины. 

Указанные предложения в определенном объеме были отображены в окончательной редакции ГК Украины, подписанной Президентом Украины [6]. Глава ГК относительно нераскрытой информации была изменена на главу 46 «Право интеллектуальной собственности на коммерческую тайну». 

Определение коммерческой тайны (ст. 505 ГК) было заимствовано из соответствующего определения нераскрытой информации Соглашения TRIPS, также как и положение относительно охраны коммерческой тайны органами государственной власти (ст. 507 ГК). К сожалению, при сохранении довольно «особого» (слово в слово) перевода положений TRIPS, была допущена существенная ошибка и слова «is not…generalyknown»(не является ....общеизвестной) переведены «есть неизвестной». Таким образом, в новом ГК Украины (ст. 505) требуется полная неизвестность информации, которая представляет коммерческую тайну, что для большинства объектов коммерческой тайны нереально и делает институт охраны коммерческой тайны крайне ограниченным для применения.

Существенной есть норма относительно принадлежности имущественных прав на коммерческую тайну лицу, которое правомерно определило информацию коммерческой тайной. В то же время, возможно, что одна и та же информация, правомерно полученная разными лицами, будет определена ими как коммерческая тайна, и несколько человек будут ее использовать.

Таким образом, вопрос об абсолютности или относительности прав на коммерческую тайну нуждается в дополнении главы 46 ГК Украины положением о возможности нескольким лицам иметь право на коммерческую тайну. В этом принципиальное отличие правоотношения относительно коммерческой тайны и изобретения, для которого определена абсолютность прав (за исключением права предыдущего пользования).

Недостатком главы 46 есть также не включение нормы TRIPS относительно способов нарушения прав на нераскрытую информацию (коммерческую тайну), в частности нарушение «конфиденциальных отношений» (breach of confidence).

Усовершенствованию системы защиты тайн в Украине оказало бы содействие закреплению Гражданским кодексом общих правовых основ возникновения доверительных (фидуциарных) отношений между лицами и охраны информации, о которой сообщается в таких отношениях.

Важно, по нашему мнению, перенести акцент в правовом регулировании из определения перечня информации, которая подлежит охране, и закрепление разных видов ответственности для более как 10 разных видов тайн, на доверительные отношения между лицами, которые характеризуются сходством для всех типов тайн. Особенности охраны отдельных видов информации можно было бы конкретизировать в отдельных законодательных актах. Это касается банковской, служебной, врачебной, адвокатской, коммерческой и других видов тайн.

Так, Закон Украины «Об информации», ГК Украины и другие нормативные акты не предусматривают охраны информации, которая стала известной во время доверительных отношений между лицами, когда определенные условия охраны или распространение такой информации не были обусловлены. Например, между изобретателем и возможным инвестором, которому изобретатель рассказывает о своей идее и т.п. В таком случае законодательство может предоставлять защиту достоинства, чести и деловой репутации лица. Однако круг применения указанных средств защиты узкий, их тяжело или невозможно использовать в случае, когда раскрываются и распространяются ведомости, которые соответствуют действительности, но сообщенные при доверительных обстоятельствах.

Такой подход отвечал бы определенным традициям новейшего украинского законодательства, в частности Закона Украины «Об информации», где сделана попытка дать наиболее обобщенное определение конфиденциальной информации, а также оказывал бы содействие гармонизации законодательства Украины с правом стран ЕС.

Приведем лишь пример Великобритании, где, в отличие от многих других правовых систем, нет отличий между разными типами информации, которая должна защищаться от разглашения: технологические секреты, коммерческая информация, информация о личных отношениях, в частности в семье [7].

Одно из известнейших определений конфиденциальной информации как информации, которая не является общественной собственностью и не общеизвестная, дано в деле Saltman Engineering v Cambel
 . Факт существования отношений, которые нуждаются в сохранении конфиденциальности, признается согласно судебной практике. Так, согласно делу Coco v AN. Clarc (Engineers) справедливо установлено, что обстоятельства сохранения конфиденциальности возникают каждый раз, когда здравомыслящий человек, находящийся на месте получателя информации, будет понимать, что информация предоставлена как конфиденциальная. В этом деле истец предложил ответчику для разработки и производства «мопед Коко», стороны поссорились до того, как были достигнуты соглашения, но позднее черты «мопеда Коко» были найдены в мопедах ответчика. Суд постановил, что хотя истец предоставил ответчику определенные ведомости без указания их конфиденциальности, отношения сторон, руководствуясь принципом, изложенным выше, должны расцениваться как конфиденциальные.

Конфиденциальность возникает, когда информация раскрывается для достижения определенной цели. Так, в деле Saltman Engineeng v Cambel истец передал ответчику черчения для станков, которые должны были производиться специально для истца. Изготовление ответчиком станков для собственного использования было признано нарушением обязательства сохранять конфиденциальность.

Работодатель, которому работник сообщил, что у него СПИД, должен, учитывая доверительность информации, относиться к ней как к конфиденциальной. Обязанность сохранения конфиденциальности может возникать также на основании контракта с работниками, патентными поверенными, адвокатами, потенциальными партнерами, советниками и т.п. По деликту третья сторона, которая получила конфиденциальную информацию и знала или должна была знать о ее конфиденциальном характере, несет ответственность также как информатор.

Учитывая указанное, в Гражданском кодексе Украины целесообразно назвать условия возникновения обязательств относительно сохранения конфиденциальности, в частности:

— доверительный характер отношений между лицами;

— заключение договора (контракта);

— определение информации как конфиденциальной в отношениях между субъектами;

— специальные условия относительно сохранения конфиденциальности для отдельных видов информации, определенные законом (персональная информация и т.п.).
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Досудебное урегулирование споров и достижение мирового 

соглашения

Юлия КОЛЬЧЕНКО, 

адвокат патентно-юридического агентства «Дубинский и Ошарова»,

г. Киев

Вопрос досудебного урегулирования споров относительно объектов права интеллектуальной собственности можно рассматривать в нескольких аспектах. Практика показывает, что при возникновении спора в действиях сторон относительно его урегулирования (или эскалации) могут быть выделены определенные стадии, а именно:

— обращение к лицу, которое, по мнению правособственника, нарушает его права, с претенциозным письмом (письмом-предупреждением);

— рассмотрение претенциозного письма (письма-предупреждения) лицом, которое, по мнению правособственника, нарушает его права, и предоставление ответа или оставление претенциозного письма (письма-предупреждения) без рассмотрения;

— проведение переговоров.

Этот процесс может привести или к обращению правособственника (другого лица) в юрисдикционные органы (суд, Антимонопольный комитет Украины, Государственную таможенную службу Украины и т.п.) к прекращению мероприятий урегулирования или к урегулированию спора. 

Как известно, действующий Хозяйственный процессуальный кодекс Украины определяет обязательный порядок досудебного урегулирования споров только относительно определенных категорий споров (таких, что возникают по договору перевозки, договору о предоставлении услуг связи и договору, основанному на государственном заказе). Стороны применяют меры досудебного урегулирования хозяйственного спора также по договоренности между собой, если это обусловлено договором. Согласно указанному Кодексу порядок досудебного урегулирования хозяйственных споров не распространяется на споры о признании договоров недействительными, признании недействительными актов государственных и других органов, предприятий и организаций, которые не отвечают законодательству и нарушают права и охраняемые законом интересы предприятий, организаций и т.п.

На практике целесообразным является обращение к лицу (относительно которого правособственник имеет предположение о нарушении своих прав), с претенциозным письмом (письмом-предупреждением) с изложением обстоятельств, на которые ссылается правособственник, предостережением относительно принадлежащих ему прав на объекты интеллектуальной собственности и предложением о мирном урегулировании спора, со ссылкой на соответствующие положения действующего законодательства. При подготовке такого письма можно использовать имеющиеся у правособственника доказательства нарушения, а именно: образцы продукции, упаковки, кассовые чеки, счета, накладные, фотоматериалы, а также документальное подтверждение принадлежащих ему прав на объекты интеллектуальной собственности (выписки из соответствующих государственных реестров, публикации в официальном бюллетене «Промышленная собственность», доказательства права предыдущего пользования и т.п.). Следует получить справки из Единого государственного реестра сертифицированной продукции, Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, а также исследование рекламных материалов. Однако при подготовке претенциозного письма важно соблюдать принцип «золотой середины», чтобы не предоставить нарушителю достаточно информации, которая по тактическим соображениям может усложнить ее использование во время возможного рассмотрения такого дела юрисдикционными органами.

Практика обращений с претенциозными письмами (письмами-предупреждениями) является довольно эффективной. Так, почти в 60% случаев нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности, нарушение прекращается на стадии посылания и рассмотрения письма-предупреждения.

Одной из важных стадий процесса досудебного урегулирования спора считаются переговоры между правособственником и лицом, которое, по мнению правособственника, нарушает его права. При проведении таких переговоров возникает возможность достижения согласия относительно прекращения правособственника без дальнейшего обращения правособственника в юрисдикционные органы. Также появляется вероятность обсуждения заключения лицензионного договора на использование определенного объекта права интеллектуальной собственности с выплатой соответствующей суммы за его использование.

Достижение мирового соглашения

На стадии судебного разбирательства спора возможно достижение сторонами мирового соглашения относительно их прав и обязанностей относительно предмета иска. Согласно ст. 78 Хозяйственного процессуального кодекса Украины мировое соглашение утверждается судом, о чем он выносит постановление, которым одновременно прекращает производство по делу. В случаях прекращения производства по делу, вторичное обращение в хозяйственный суд о споре между теми же сторонами, о том же предмете и на тех же основаниях не допускается.

Согласно ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Украины стороны могут закончить дело мировым соглашением на любой стадии процесса и требовать выполнения решения, отклонения, постановления суда. Суд не принимает отказ от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мирового соглашения сторон, если эти действия противоречат закону или нарушают права каких-нибудь лиц и охраняемые законом интересы. Согласно ст. 179 ГПК Украины суд принимает постановление об утверждении мирового соглашения сторон, которым одновременно закрывает производство по делу. В постановлении должны указываться условия утверждаемого судом мирового соглашения сторон. В суде апелляционной инстанции стороны также имеют право заключить мировое соглашение согласно общим правилам относительно процессуального действия, независимо от того, кто направил апелляционную жалобу (ст. 304 ГПК Украины), а ссылаясь на ст. 332 ГПК Украины, стороны имеют право заключить между собой мировое соглашение и в суде кассационной инстанции с соблюдением правил Кодекса, независимо от того, кто направил кассационную жалобу.

В качестве примера успешного урегулирования спора относительно объекта права интеллектуальной собственности на стадии судебного разбирательства можно предложить следующее дело. В деле, которое рассматривалось Хозяйственным судом г. Киева, АО «Б» (Истец) обратилось к АО «А» (Ответчик) (третье лицо — Государственный департамент интеллектуальной собственности) с иском о признании недействительным свидетельства Украины на знак для товаров и услуг. По мнению Истца, государственная регистрация обозначения за оспариваемым свидетельством Украины не отвечала условиям предоставления правовой охраны, определенным Законом Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» от 15.12.1993 г. № 3689-ХІІ. В частности, Истец указывал, что обозначение по свидетельству Ответчика является похожим на обозначение Истца, зарегистрированное как знак для товаров и услуг раньше, настолько, что его можно спутать с ним, а также оно могло ввести потребителей в заблуждение относительно лица, которое производит товар.

В процессе рассмотрения дела стороны признали целесообразным заключить мировое соглашение. Прежде всего, необходимым условием заключения Соглашения Истец определил представление Ответчиком к Государственному департаменту интеллектуальной собственности заявления (ходатайство) об отказе от оспаривания свидетельства Украины на знак для товаров и услуг полностью. Кроме того, условиями Сделки предполагалось, что Ответчик после подписания данного Соглашения обязан не отзывать представленное в Госдепартамент интеллектуальной собственности заявление (ходатайство) об отказе от оспариваемого свидетельства Украины на знак для товаров и услуг. О результатах рассмотрения заявления (ходатайстве) Госдепартаментом Ответчик должен был сообщить Истцу на протяжении 5 дней со дня, когда ему стало об этом известно, а также в определенный Соглашением срок прекратить производство, изготовление товаров, маркированных обозначением по оспариваемому свидетельству, с использованием соответствующих упаковок и/или вариантов обозначения и упаковок.
На подтверждение надлежащего выполнения данного обязательства Ответчик должен предоставить Истцу копии локальных актов или других документов, выданных уполномоченными лицами Ответчика, которые подтвердили принятие и выполнение обязательства. Стороны также указали, что с последствиями заключения мирового соглашения ознакомлены, последствия понятные, и Стороны соглашаются с ними. После заключения мирового соглашения, Стороны подали его на утверждение в суд, о чем суд вынес соответствующее постановление, которым одновременно прекратил производство по делу. С точки зрения Ответчика заключение мирового соглашения привело к тому, что производство по делу было прекращено, и Ответчик не понес дополнительных затрат. С точки зрения Истца действие оспариваемого свидетельства Украины на знак для товаров и услуг было прекращено, как и использование обозначения по этому свидетельству.

В делах, которые рассматриваются в административном порядке, также возможно своеобразное достижение сторонами согласия в форме мирового соглашения. Так, в процессе рассмотрения дела относительно нарушения законодательства о защите экономической конкуренции Антимонопольным комитетом Украины относительно действий с признаками недобросовестной конкуренции, стороны, которые принимают участие в деле, могут достигнуть согласия относительно определенных требований, которые представляют предмет заявления о защите от недобросовестной конкуренции, и/или следующих действий сторон. Это согласие может иметь вид мирового соглашения, которое подается на рассмотрение Антимонопольному комитету Украины, и берется им во внимание при вынесении решения по делу. Из нашей практики можно привести пример успешного достижения мирового соглашения сторонами, которые принимали участие в деле о нарушении законодательства относительно защиты экономической конкуренции, если она становится недобросовестной. Так, стороны взяли на себя взаимные обязательства, которые, с одной стороны, привели к уменьшению размера штрафа, предъявленного Антимонопольным комитетом нарушителю, а с другой — к добровольному выполнению нарушителем взятых на себя обязательств, в том числе прекращения действий, которые являются недобросовестной конкуренцией, и сообщение правообладателю всех данных относительно таких действий. В частности, нарушитель обязался прекратить производство, изготовление, продажу, рекламу, продвижение на рынок товаров, маркированных оспариваемым обозначением, с использованием соответствующих упаковок, а также уничтожить все остатки таких товаров, которые были у него в наличии. 

Другим примером является применение практики составления мирового соглашения во время таможенного контроля над перемещением товаров, которые содержат объекты интеллектуальной собственности. Нормы нового Таможенного кодекса Украины довольно детально регулируют правоотношение в сфере защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении через таможенную границу Украины. Процедурные вопросы решены в Положении о порядке регистрации и перемещении через таможенную границу Украины товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности (утверждено Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 апреля 2001 г. № 412). Согласно п. 3 Положения таможенные органы осуществляют контроль о перемещении товаров, которые содержат объекты интеллектуальной собственности, при наличии этих товаров в реестре Гостаможслужбы. Контроль над перемещением товаров, которые содержат объект интеллектуальной собственности, через таможенную границу Украины начинается от даты регистрации объекта интеллектуальной собственности Гостаможслужбой, указанной в справке о регистрации. В случае принятия решения таможенным органом о достаточности оснований для остановки таможенного оформления указанных товаров, такая остановка осуществляется на 15 календарных дней. При наличии объективных причин этот срок может быть продолжен еще не больше чем на 15 календарных дней по решению руководителя таможенного органа, в зоне деятельности которого остановлено таможенное оформление товаров. Нужно заметить, что согласно п. 22 указанного Положения, правообладатель или его представитель на протяжении срока остановки таможенного оформления объекта интеллектуальной собственности должен подать исковое заявление в суд о защите его прав или самостоятельно урегулировать вопрос нарушения прав с владельцем объекта, таможенное оформление которого остановлено. Т.е. нормативный акт прямо указывает на возможность урегулирования конфликта между правособственником и владельцем объекта, таможенное оформление которого остановлено. При достижении такого урегулирования может быть заключено мировое соглашение.

Международный опыт урегулирования споров в сфере права интеллектуальной собственности. Арбитражный и Посреднический Центр ВОИС

Арбитражный и Посреднический Центр Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в Женеве основан в 1994 году для того, чтобы предложить возможность альтернативного решения споров, особенно арбитража и посредничества для решения международных коммерческих споров между частными сторонами. Разработанные известными экспертами процедуры, предложенные Центром, признаются важными для решения споров, которые касаются права интеллектуальной собственности. 

Арбитраж — это процедура рассмотрения спора по согласию сторон одним или несколькими арбитрами, которые выносят общее решение. Таким образом, стороны высказываются в пользу решения спора в частном порядке, вместо того, чтобы идти в суд.

Основными характеристиками арбитража являются:

— консенсуальность; арбитражное рассмотрение возможно лишь в случае, если обе стороны согласились на это. В случае заключения договора, стороны указывают арбитражное предостережение о решении спора. Существующий спор может быть отнесен на решение к арбитражу путем заключения соответствующего соглашения между сторонами спора. В отличие от посредничества, сторона не может отказаться от арбитража в одностороннем порядке; 

— самостоятельный выбор арбитров сторонами;

— нейтральность; стороны могут выбирать такие важные элементы процесса, как применяемое право, язык и место, где будет рассматриваться дело. Это обеспечивает состояние, когда ни одна сторона не пользуется преимуществами судебного разбирательства места своего происхождения;

— арбитражное рассмотрение является конфиденциальным, что определяют Правила арбитража ВОИС.

ВОИС, кроме правил Арбитража, разработал также Правила ускореного арбитража, которые разрешают процедуру рассмотрения спора сократить в три раза — от 9 месяцев (для обычного рассмотрения в Арбитраже ВОИС) и приблизительно от 3 месяцев по ускоренной процедуре. 

С Правилами арбитража и Правилами ускоренного арбитража, где закрепленная процессуальная сторона рассмотрения споров, включительно с правилами представления заявки к Арбитражу и необходимыми документами, правилами уплаты собрания, назначениями арбитров, доведениями сторонами своей аргументации, рассмотрения дела и принятие решения, можно ознакомиться на официальной странице ВОИС — www.wipo.int. 

Арбитражные решения ВОИС подлежат выполнению согласно Нью-Йоркской конвенции о признании и выполнении иностранных арбитражных решений.

Посредничество (Медиация)

Посредничество известно во многих странах мира как процедура примирения, что имеет давнюю историю в дипломатии. В бизнес-кругах интерес к посредничеству резко возрос за последние годы, что связано с недовольством по поводу задержек, т.е. временем рассмотрения и стоимости судебных процессов в некоторых юрисдикциях. При посредничестве нейтральный посредник, медиатор, помогает сторонам достичь взаимоприемлемого урегулирования дела. Любое урегулирование определяется в контракте. Опыт показывает, что судебный процесс относительно прав интеллектуальной собственности часто заканчивается урегулированием спора. Посредничество — это эффективный и экономный путь достижения результата, который сохраняет, а иногда даже усиливает дружеские отношения между сторонами. 

Посредничество при Арбитражном и Посредническом Центре ВОИС характеризуется такими принципами:

— посредничество — это процедура, которая не объединяет стороны определенными обязательствами и контролируется сторонами. Сторону во время процедуры посредничества нельзя принудить к принятию результата, который ей не нравится. Даже если стороны согласились передать дело на рассмотрение по процедуре посредничества, они могут отменить процесс в любое время. Посредник не принимает решения, он помогает урегулировать спор; 

— посредничество — конфиденциальная процедура. При посредничестве стороны не должны открывать информацию, которую они желают оставить конфиденциальной. Согласно Правилам посредничества ВОИС, проведение и результаты посредничества являются также конфиденциальной информацией.
— посредничество — процедура, основанная на интересе. Согласно рассмотрения дела в суде или арбитраже, результаты в деле определяются фактами, имеющимися в споре, и примененным правом. При посредничестве стороны могут учитывать также свои бизнесы-интересы. Поэтому стороны имеют свободный выбор относительно результата, ориентированного на их будущие бизнес-связи.

Следует отметить, что стоимость проведения указанной процедуры в Центре ВОИС является значительно меньше стоимости рассмотрения спора в Арбитраже Центра ВОИС и исчисляется в зависимости от суммы административного сбора и гонорара посредника, который принимает участие в примирении сторон. Административный сбор ВОИС устанавливается с учетом конкретного дела.

Рассмотрение споров относительно доменных имен

Важно указать, что Арбитражный и Посреднический центр ВОИС также предоставляет услуги решения споров, которые возникают по доменным именам верхнего уровня, таких как .com, .net, .org, .aero (для нужд авиационной области), .biz (для потребностей бизнеса), .info (без ограничений), .museum (для музеев), .name (для имен), .pro, а также доменных имен верхнего уровня разных стран. 

Дело в том, что в Интернет-среде не существует договоренности о проверке потенциально проблемных имен регистраторами доменных имен. Причины этого состоят в необходимости применения простой процедуры регистрации (для стимулирования бизнес-активности), в сложности обеспечения проверки сведений относительно прав на имя (название) на практике и в принципе свободы права на выражение. Увеличение бизнес-активности относительно доменных имен привело к росту регистрации недобросовестно зарегистрированных доменных имен, что увеличивает количество споров между соответствующими лицами. 

Для обеспечения возможности решения споров, которые касаются недобросовестных регистраций доменных имен, Интернет-корпорацией присвоенных имен и номеров (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), организацией, которая отвечает, кроме другого, за управление доменными именами верхнего уровня, приняты Типичные правила решения споров о доменных именах (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)), что вступили в силу с 1 декабря 1999 года. На конец 2001 года почти 60% всех дел, которые подпадали под действие Типичных правил, представлено через ВОИС, что и заставило Всемирную организацию интеллектуальной собственности предоставлять соответствующие услуги по решению таких дел.

Что касается представления соответствующего заявления, то заинтересованная сторона подает в электронном виде или присылает в Арбитражный и Посреднический Центр ВОИС заявление, типовая форма которой содержится на сайте ВОИС. Ответ на такое заявление, сторона, которая имеет соответствующий интерес, может предоставить также в электронном виде или прислать по почте. Для обеспечения объективного рассмотрения спора стороны предоставляют информацию, которая определяется в Типовых правилах решения споров о доменных именах и разработанных согласно им — Дополнительных правилах ВОИС от 1 декабря 1999 года (World Intellectual Property Organization Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy). 

По результатам рассмотрения дела доменное имя может делегироваться заявителю или быть оставленным существующему собственнику. Кроме того, может выноситься решение об отмене соответствующей регистрации доменного имени. Следует также указать, что в отличие от рассмотрения данной категории дел в судах, процедура рассмотрения в Арбитражном и Посредническом Центре ВОИС дешевле и короче по времени.
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Порядок и способы защиты прав интеллектуальной собственности на каждый объект интеллектуальной собственности, предусмотрены специальными законами и общими положениями гражданского права, большей частью, раскрывают эти вопросы, учитывая известные уже принципы защиты права собственности. По мнению авторов, — это недопустимо, ведь право интеллектуальной собственности с начала существования имеет другое правовое содержание, и, соответственно, для большей эффективности средств защиты этого права их нужно разрабатывать, учитывая особенности правового регулирования права интеллектуальной собственности.

Основным средством судебной защиты, к которому может обращаться владелец права интеллектуальной собственности в случае нарушения его прав, предусмотренными общим правом (гражданским правом), является постановление суда о прекращении нарушения и о возмещении вреда правовладельцу. Тем не менее, организованный характер противоправной деятельности может уменьшить эффективность средств судебной защиты. Правовладелец не может в полной мере определить объем противоправных действий, имена лиц-нарушителей и лиц, задействованных в нарушении прав, установить и довести наличие связи между ними. Кроме того, вручение копии судебного исполнителя нарушителям или распространителям незаконной продукции может привести к тому, что важные доказательства об источнике снабжения и масштабы операции будут уничтожены. Вместе с тем существует опасность того, что финансовые ресурсы и другие активы нарушителя прав будут изъяты с территории, где соответствующий суд осуществляет свою юрисдикцию, и истец не будет иметь возможности взыскать сумму, адекватную причиненному вреду.

Это предопределяет необходимость употребления первичных средств судебной защиты (предупредительных или предыдущих), которые применяются немедленно, не препятствуя сбору доказательств против нарушителя прав на объекты интеллектуальной собственности, делают невозможным уничтожение доказательств или переведение активов, на которые возможно наложить арест.

Специальные процедуры разработаны в странах общего права или Англосаксонской системы права непосредственно во время решения споров о нарушении права интеллектуальной собственности и закреплены решениями судей Великобритании, США и др., а со временем они повлияли на разработку нормативного акта, который установил единые правила для этих процедур, каким и стало постоянное Соглашение по торговым аспектам права интеллектуальной собственности (TRIPS) [1].

Итак, предупредительные меры — это срочные временные меры, применяемые судом до момента предъявления иска и направленные на обеспечение имущественных интересов заявителя в том случае, если есть основания считать, что их неприменение может усложнить или сделать невозможным выполнение судебного решения.

Первым шагом в деле появления новых средств первичной судебной защиты первичного постановления Британского апелляционного суда по делу «Anton Piller K.G. против Manufacturing Prosses Ltd. (1976) RPC 719», который разрешил осмотр помещений, где предлагается наличие деятельности, нарушающей право истца.

Некоторые положения этого постановления делают его особенно удобным средством судебной защиты против нарушений прав, которые охраняются. Во-первых, постановление принимают ex parte, т.е. по заявлению владельца права и исключительно в его присутствии, без предыдущего сообщения ответчику. Таким образом, принятие постановления застает ответчика врасплох и исключает возможность уничтожения или сокрытия им важных доказательств.

Во-вторых, условия, по которым принимается постановление, разрешают владельцу права осмотреть помещение ответчика и ознакомится со всеми документами (включая счета, счета-фактуры, списки клиентов и информацию об источниках снабжения), что имеет отношение к совершенному нарушению. Итак, правовладелец может установить источник и объем нарушения, которое, в свою очередь, разрешает определить размер причиненного ему вреда.

Кроме того, решение суда об осмотре помещений чаще всего сопровождается постановлением, которое запрещает ответчику вносить изменения в любые предметы или документы, перечисленные в этом постановлении, или вывозить их из упомянутых помещений. Это оказывает содействие сохранению нынешнего положения, и, возможно, того, что существовало до момента нарушения прав.

Постановление суда по делу Антона Пиллера стало надежным оружием в арсенале средств борьбы против нарушителей прав на объекты интеллектуальной собственности. Тем не менее, вследствие того, что постановление принимается по принципу ex parte, его применение нуждается в обеспечении достаточной защиты прав лиц, против нарушения которых оно принято, и действий, относительно которых еще не вынесено постановление суда.

Нужно подробнее рассмотреть условия, которые должны существовать для применения судами соответствующей юрисдикции предупредительных средств. 

Во-первых, постановление принимается лишь в тех случаях, если проведение осмотра истцом является абсолютно необходимым для проведения правосудия. Для удовлетворения этого требования, как правило, владелец права должен доказать наличие четких указаний о том, что ответчик распоряжается документами или материалами, которые могли бы быть доказательством нарушения прав. При этом возникает реальная возможность или серьезная опасность уничтожения или утаивания материалов, доказывающих вину, если ответчик будет заранее предупрежден о судебном разбирательстве, а потенциальный или фактический вред истцу в результате предвиденных неправомерных действий ответчика является значительным.

Довольно часто выдвигается второе условие относительно обеспечения уважения к правам ответчика и соблюдение их при выполнении постановления. В частности, можно предъявить такие требования: 

— при вручении (выполнении) постановления владельцу права его должен сопровождать адвокат;

— ответчик должен иметь возможность детально ознакомиться с постановлением;

— необходимо исключить возможность насильнического вторжения в помещение ответчика против его воли. 

Конечно, если ответчик будет препятствовать входу в свое помещение, это создаст крайне неблагоприятное впечатление и в дальнейшем будет использовано против него на судебном процессе. Тем не менее, необходимо указать, что в современных условиях активной конкурентной борьбы, доступ в производственные помещения или к определенной документации конкурента может иметь чрезвычайно отрицательные последствия для его бизнеса. Поэтому следует оказывать содействие и основательной защите прав ответчика, ведь в дальнейшем может возникнуть ситуация, при которой такое средство судебной защиты, как постановление Антона Пиллера, применят недобросовестные конкуренты.

Вместе с тем нужно сделать еще одно замечание относительно постановления Антона Пиллера. Эффективность этого средства судебной защиты вызывает сомнение в деле, в котором ответчик, ссылаясь на свое право не давать показания, если их можно использовать против него, добился отличия постановления Антона Пиллера, доказав, что оно превращается в реальную угрозу для ответчика — быть привлеченным к уголовной ответственности (Ренк Филм Дистрибъютерс Лтд. против Видео Информейшн Сентер (1981))[2]. 

Для того, чтобы такого не произошло, необходимо принять закон, который отменил бы право отказа от предоставления свидетельств против самого себя, что могло быть использовано для отмены постановления Антона Пиллера, как это сделано в Великобритании (решение Верховного Суда от 1981 года).

Другой известный прецедент, который оказал непосредственное влияние на развитие предупредительных мер — это «судебный запрет Марева («Mareva injunction»). Использование этого судебного прецедента направлено не на предотвращение уничтожения доказательств, как, например, постановление Антона Пиллера, а на ограничение прав ответчика распоряжаться собственностью, которая может понадобиться для удовлетворения иска. В некоторых случаях приказ выдается относительно определенных объектов собственности, если известно, что средства, которые получаются в результате незаконного использования прав интеллектуальной собственности, были израсходованы на эти объекты. Иногда судебные постановления содержат положения, которые одновременно касаются двух рассмотренных выше прецедентов [3].

В гражданском законодательстве некоторых стран предусмотрено, что безвинная третья сторона, замешанная в противоправных действиях другого лица, обязана предоставить истцу материалы, которые могли бы быть доказательством в иске против ответчика. Такое решение постановили в Великобритании в деле Норвич Фармакл Ко против Комиссаров в делах Таможни и Акциза (Norwich Pharmacal v. Commissioners of Customs and Excise (1972) RPC 743, (1974) АСС 133). Суть дела заключалась в том, что истцы — владельцы патента на изобретение (химическое соединение) — выявили лиц, которые занимались импортом этого химического соединения (с нарушением патента) в страну, где им выдали патент на изобретение, но не могли установить круг этих лиц. Такой информацией владел комиссар по делам таможни и акцизов, поскольку по таможенным правилам импортеры обязаны заполнить бланк документа, указав свою фамилию (название организации) и описание товара. 

Таможенная власть отказалась раскрыть имена лиц импортеров на том основании, что такого рода информация сообщалась конфиденциально, поэтому они не имеют полномочий на раскрытие содержания такой информации. Однако суд решил, что безвинная третья сторона, в данном случае Таможенная служба, случайно замешана в противоправных действиях другого лица, обязана предоставить информацию, касающуюся противоправных действий ответчика. Хотя в деле речь шла о патенте на изобретение, это постановление применяется также к другим объектам прав интеллектуальной собственности. 

Ссылку на этот прецедент могли бы с успехом использовать владельцы прав на объекты интеллектуальной собственности, не способные установить лица, которые нарушают их права, импортируя контрафактные товары.

Похожую, но более эффективную процедуру, содержит раздел 53 Закона Индии «Об авторском праве» (1957 г.). Положения раздела разрешили Регистратору авторских прав принять постановление, запрещающее изготовление в Индии экземпляров произведений, которые, в случае их изготовления в Индии, считались бы нарушением авторского права. Закон также разрешает Регистратору осуществлять осмотр любых кораблей, доков или помещений с целью выявления контрафактных копий. Применение этого раздела в судебном разбирательстве относительно транспортировки пиратских аудиокассет по территории Индии утверждено Верховным Судом Индии в деле Граммофон Кампания Индия Лтд. против Пандей ((1984) 2 SCC 534).

Рассмотренные прецеденты (наиболее известные в мире) и другие прецеденты, существующие в странах Англосаксонской системы права, повлияли на разработку в странах континентального права законодательных актов, которые предоставляют владельцам исключительные права на применение похожих процедур для защиты собственных прав. Указанные прецеденты стали историческими, так как состоялись непосредственно во время судебного разбирательства и были продиктованы самой жизнью и ситуацией, которая сложилась к тому времени. Таким образом, созданы действительно реальные и адекватные механизмы влияния на нарушителя прав и инструменты надежной защиты прав.

Требования ВТО относительно приведения национального законодательства в соответствие с положениями Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS) призваны изменить отношение развивающихся стран к особому статусу интеллектуальной собственности и к специфическим процедурам ее защиты, которых требует ВТО, в том числе и от Украины. 
В Соглашении TRIPS особое внимание отводится мероприятиям судебной защиты прав интеллектуальной собственности в досозывном проведении. Так, Раздел 3 Соглашения определяет общие правила порядка и способы применения предыдущих мероприятий. В частности, статья 50 Соглашения TRIPS определяет, что: «Органы судебной власти имеют право требовать немедленных и эффективных предыдущих мер с целью:

1) предотвращения нарушений любого права интеллектуальной собственности, а особенно — введения к коммерческим каналам под их юрисдикцией товаров (включая импортированные товары), сразу после прохождения таможни; 

2) хранении соответствующих доказательств инкриминированного нарушения».

Часть 2 статьи 50 Соглашения TRIPS предусматривает предоставление органам судебной власти права принимать оговорочные меры относительно inaudita altera parte (относительно противоположной стороны) там, где это возможно, особенно когда любая задержка может нанести непоправимый ущерб владельцу прав или, когда существует очевидный риск того, что доказательство уничтожается.

Раздел 4 Соглашения TRIPS детально определяет специальные требования относительно мер на границе, которые страны-участницы обязаны предусмотреть в национальном законодательстве, а также разработать систему механизмов, с помощью которых эти принципы могли бы реально применяться.
Попытка ввести подобные процедуры в национальную систему права была сделана в Законе Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правовой охраны интеллектуальной собственности» от 22.05.2003 № 850-IV, принятом Верховной Радой Украины с целью гармонизации украинского законодательства с требованиями Всемирной торговой организации. В частности, Гражданский процессуальный кодекс Украины (ГПК) дополнен главой 4-А «Предупредительные меры», Хозяйственный процессуальный кодекс Украины (ХПК) — разделом V-1 «Предупредительные меры».

Таким образом, были определены виды предупредительных мер, общий порядок рассмотрения заявления об их употреблении, выполнении постановления об употреблении предупредительных мер и их прекращение. Цель этого закона — обеспечение истцам возможности принудительного обеспечения прав на объекты интеллектуальной собственности до возбуждения производства по делу.

Предупредительные меры используются судом по заявлению лица, которое имеет основания опасаться, что предоставление необходимых доказательств станет со временем невозможным или затрудненным, а также считать, что его право нарушено или существует реальная угроза нарушения. Поэтому бремя доказания, при наличии оснований для употребления мер, возлагается на лицо, которое подало заявление об употреблении предупредительных мер. Если заявитель, обосновывая необходимость употребления указанных мер, ссылается на наличие угрозы причиненного ему ущерба, он должны привести доказательства о совершении действий, направленных на нанесение ущерба, или о наличии реальной угрозы нанесения ущерба, в том числе указать характер причиненного ущерба и его фактический размер.

Но при внесении изменений в законодательство, в указанной части, не был создан механизм реализации этих норм, не разработан системный подход к внедрению нового института в упроченную систему права, способен найти то место для такого института, где бы он гармонично сосуществовал с механизмами, которые уже используются. Законодатель не внес изменений в законодательные акты, на которые непосредственно ссылаются нормы о предупредительных мерах, а именно к: Декрету Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине» и Закону Украины «Об исполнительном проведении», т.е. не предусмотренный механизм реализации таких мероприятий.

Следует указать, что новым Гражданским процессуальным кодексом Украины от 18.03.2004г. № 1618-IV, который должен был стать действующим 1 января 2005 года, но не раньше вступления в силу Административного процессуального кодекса Украины, который, в свою очередь, должен вступить в законную силу с 1 сентября 2005 года, вообще не предусмотрен такой институт, как предупредительные меры, а действующая редакция норм, регулирующих такое отношения в ГПК Украины теряет свою силу, вместе с самым ГПК, с момента вступления в действие нового Кодекса. 

Предусмотрев в главе 3 «Проведение в деле к судебному разбирательству» ГПК Украины с 18.03.2004 года, положение, как и в действующем ГПК, об обеспечении иска (ст. 152 ГПК), законодатель фактически отменил такой институт, как «предупредительные меры», которые действовали при условиях специального проведения, и включил их в нормы об обеспечении иска.

Таким образом, был ограничен объем способов защиты прав владельца права интеллектуальной собственности, суживая, сравнительно с действующими видами предупредительных мер средства доискового влияния на нарушителя. При этом действующим остается раздел V-1 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, в котором институт «предупредительных мер» действует при условиях специального проведения. Это подтверждает, что такой важный инструмент защиты прав интеллектуальной собственности», как предупредительные меры, нуждается в усиленном внимании от законодательной власти. 
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Вопрос гармонизации таможенного законодательства 

Украины по защите прав интеллектуальной собственности 

с законодательством ЕС

Юрий КАПИЦА,

директор Центра интеллектуальной собственности и передачи технологий НАН Украины, 

канд. юрид. наук,

г. Киев

Законом Украины «Об Общегосударственной программе адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза» таможенное право и интеллектуальная собственность признаны приоритетными сферами, где приближение отечественного законодательства к законодательству ЕС должно быть осуществлено на первом этапе выполнения программы.

Неотъемлемым в такой деятельности есть сравнительно-правовое исследование соответствия законодательства Украины acquis communautaire Европейского Союза.

Вопрос усовершенствования законодательства Украины относительно перемещения через таможенную границу товаров, которые содержат объекты интеллектуальной собственности, рассматривались в работах Е. Шелеповой, Ю. Деминой, О. Калашниковой, О. Коцюбы, О. Тропининой и других специалистов. 

В этой статье исследуется соответствие таможенного законодательства Украины актам Евросоюза в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, в частности Регламента (ЕC) № 1383/2003 о таможенных действиях относительно товаров с подозрением на нарушение определенных прав интеллектуальной собственности и о мерах, которые должны предприниматься относительно товаров, нарушающих такие права
(далее — Регламент) и Регламента (ЕС) № 1367/95 (с изменениями согласно Регламента № 2549/1999, а также Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности).

10 ноября 2004 г. Европейская комиссия утвердила стратегию реализации прав интеллектуальной собственности в третьих странах
. Стратегия предусматривает определение стран приоритетного внимания с нарушениями прав интеллектуальной собственности, влияние на такие страны через политический диалог, техническую кооперацию, а также санкции, возможность наложения которых предусмотрена дво- или многосторонними соглашениями, поддержку отладки сотрудничества между частным сектором и правительствами третьих стран, ассоциациями и другими организациями в области борьбы с пиратством. 

Особое внимание отводится повышению требований к таможенному контролю товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, которые поступают из стран, граничащих с Европейским Союзом и другими странами.

По данным Европейской комиссии выявленные случаи перемещения контрафактной и пиратской продукции на границах государств — членов ЕС за 2003 г. распределяются таким образом (в процентах от общего количества случаев контрафакции за страной происхождения товаров
 ):

Таблица

	Продовольственные товары, алкогольные и другие напитки
	Турция

18%
	Польша

18%
	Чили

18%
	Украина

12%
	Египет

6%
	Китай

6%
	Другие 22%

	Духи и косметика
	ОАЭ

31%
	Турция

10%
	Таиланд

9%
	Россия

9%
	Польша

6%
	Малайзия

5%
	Другие 30%

	Одежда
	Таиланд

61%
	Чили

8%
	Турция

4%
	Марокко

3%
	Гонконг

2%
	Бразилия

2%
	Другие 20%

	Электрическое оборудование
	Чили

55%
	Гонконг

22%
	Тайвань

6%
	ОАЭ

4%
	Таиланд

3%
	Турция

3%
	Другие 7%

	Компьютерное оборудование
	Чили

47%
	Гонконг

14%
	ОАЭ

7%
	Швейцария

7%
	США

2%
	Перу

2%
	Другие 21%

	СD, DVD, кассеты
	Таиланд

18%
	Малайзия

14%
	Пакистан

13%
	Бельгия

9%
	Чили

8%
	Гонконг

4%
	Другие 34%

	Часы и украшения
	Таиланд

16%
	Чили

16%
	Гонконг

10%
	США

9%
	Малайзия

8%
	Польша

6%
	Другие 35%

	Игрушки
	Чили

37%
	Таиланд

32%
	Гонконг

10%
	Украина

2%
	США

1%
	Малайзия

1%
	Другие 17%

	Сигареты
	Польша

30%
	Чили

19%
	Россия

19%
	Украина

2%
	Греция

2%
	Маврикий

2%
	Другие 35%

	Другие товары
	Чили

40%
	Гонконг

15%
	Индия

8%
	Таиланд

6%
	Тайвань

2%
	ОАЭ

3%
	Другие 36%

	Всего
	Таиланд

28%
	Чили

18%
	Турция

6%
	Гонконг

6.5%
	Малайзия

5%
	Пакистан

3%
	Другие 33.5%


Учитывая эти данные, Украина не является основным поставщиком контрафактных товаров в ЕС. В то же время внимание европейских стран к Украине, в том числе относительно надлежащего обеспечения таможенного контроля, обусловлено экономическими санкциями США с 2002 г. в связи с неудовлетворительным состоянием защиты прав интеллектуальной собственности, действие которых было продолжено на 2003 и 2004 гг.
 .
Вопрос перемещения через таможенную границу Украины товаров, которые содержат объекты интеллектуальной собственности, регламентируется статьями 255-258 и 345 Таможенного кодекса Украины и Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 апреля 2001 г. № 412 «Об утверждении Положения о порядке регистрации и перемещение через таможенную границу Украины товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности».

Предмет применения. Таможенный кодекс Украины (далее — ТК Украины) сравнительно с Соглашением ТРИПС и Регламентом № 3295/94 использует общее определение товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности. Контроль за перемещением товаров через таможенную границу осуществляется относительно контрафактных товаров, к которым принадлежат «товары, содержащие объекты права интеллектуальной собственности, ввоз которых на таможенную территорию Украины или вывоз из этой территории приводит к нарушению прав владельца, которые защищаются согласно действующему законодательству Украины и международных договоров Украины, заключенных в установленном законом порядке» (ч. 10 ст. 1 ТК Украины).

Таким образом, к товарам, относительно которых согласно Регламенту в Украине возможно применение таможенных мер, дополнительно принадлежат товары, которые содержат и другие объекты права интеллектуальной собственности, охрана которых предусмотрена ГК Украины (ст. 420), а именно: коммерческие тайны, компонование (топографии) интегральных микросхем, рационализаторские предложения. Применение мер возможно также относительно отдельных пород животных. 

Вместе с тем ТК Украины не акцентирует внимание на возможности применения таможенного контроля для упаковок (поступающих с контрафактными товарами или отдельно), содержащих торговую марку без разрешения субъекта права, или торговую марку, которую невозможно отличить по основным признакам от зарегистрированной торговой марки. Также не уточняется, применяется ли таможенный контроль в случае использования любого символа торговой марки (логотипа, этикетки, наклейки, проспекта, инструкции по использованию, гарантийного документа, на котором указан этот вид знака и т.п.), в том числе изображенного отдельно от товаров (положения, определенные ст. 2(1) Регламента).

Безусловно, «товары, которые содержат объекты права интеллектуальной собственности», должны включать упаковки, этикетки, инструкции и т.п. в случае, если учитывать, что товарами считается любое движимое имущество (ч. 39 статье 1 ТК Украины), в свою очередь, имущество — это, в частности, отдельная вещь или совокупность вещей (ст. 190 ГК Украины), а «вещью является предмет материального мира, относительно которого могут возникать гражданские права и обязанности» (ст. 179 ГК Украины). Однако непосредственное указание Регламента на важность применения таможенных мер по таким объектам требует уточнения указанного вопроса путем включения дополнительных положений в ТК Украины (Положения) или подготовки таможенными органами соответствующего разъяснения.

Кроме того, таможенное законодательство Украины предусматривает внедрение специальных мероприятий лишь к товарам, содержащим объекты права интеллектуальной собственности. Соответствующие нормы не могут применяться к формам или матрицам, специально предназначенных или приспособленных для изготовления контрафактных или пиратских товаров, при условии, что их использование нарушает права субъекта права. Регламент, наоборот, отдельно определяет возможность применения таможенных мероприятий к таким объектам (ст. 2(3)).

Сфера применения. Применение таможенного контроля в Украине возможно относительно товаров, которые ввозятся или вывозятся из Украины и нарушают права интеллектуальной собственности, которые защищаются согласно действующему законодательству Украины и международным договором Украины (ч. 10 ст. 1 ТК Украины).

Положение уточняет, что такой контроль «не распространяется на товары, которые содержат объекты интеллектуальной собственности, перемещаются через территорию Украины транзитом или ввозятся на таможенную территорию Украины или вывозятся из нее физическими лицами для собственного использования и не предназначенны для использования в коммерческих целях, а также пересылаются в международных почтовых и экспрессах-отправлениях» (п. 2 Положение).

В указанной сфере таможенного контроля по Регламенту таможенные меры не применяются в случае параллельного импорта (абз. 1 ст. 3(1)), а также для товаров некоммерческого характера в личном багаже пассажиров в пределах разрешенного для освобождения от пошлины при условии отсутствия любых конкретных признаков для предположения, что товары принадлежат к коммерческому трафику.

Меры, которые применяются при представлении заявления на применение действий таможенными органами. ТК Украины подчеркивает, что применение таможенных мер (приостановление таможенного контроля) в Украине осуществляется таможенными органами лишь для контрафактных товаров, которые имеют признаки зарегистрированных товаров. Такие же нормы (относительно зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности) содержит и Положение.

Таким образом, законодательство Украины исключает действие таможенных органов ex officio (по собственной инициативе) при выявлении товаров, относительно которых есть подозрение нарушения ими прав интеллектуальной собственности, что противоречит положениям статьи 4 Регламента. Если Соглашение ТРИПС предусматривает лишь возможность применения действий ex officio для государств-членов (ст. 58), то отсутствие в украинском законодательстве указанных действий прямо противоречит положениям ст. 4 Регламента, которая обязывает таможенные органы приостановить выпуск или задержать товары, если есть основания подозревать нарушение прав интеллектуальной собственности.
Также законодательство Украины не содержит норм относительно права таможенных органов просить субъект права интеллектуальной собственности предоставить информацию, которая может подтвердить их подозрение о возможном нарушении прав (ст. 4(2) Регламента).

Представление заявления. Ведомости, которые должен подавать заявитель, в общем отвечают информации, подающейся при представлении аналогичного заявления в Украине. (п. 6 Положение).

Существенное отличие касается доказательств того, что заявитель является субъектом права интеллектуальной собственности.

Так, согласно Положению к заявлению должны предоставляться «выдержки из соответствующего реестра государственного органа, который выдал охранительный документ о регистрации в Украине права интеллектуальной собственности, которая удостоверяет действительность акта о регистрации на момент представления заявления» (п. 6).

Такое указание вызывает много вопросов. Ведь невозможно удовлетворить требования относительно объектов авторского права, смежных прав, коммерческой тайны, для которых как международными договорами, так и законами Украины не предусмотрена регистрация, а авторство относительно объектов авторского права и смежных прав презюмируется (предполагается) совсем по другому критерию относительно географических указаний, которые могут охраняться не на основании регистрации, а по законодательству о недобросовестной конкуренции, а также относительно изобретений и других объектов промышленной собственности, заявки на какие представлены, но охранительные документы еще не получены. 

Кроме того, получение соответствующей выдержки требует времени, которое не соотносится со срочным характером препятствования пиратству и может рассматриваться как «безосновательное осложнение», «неоправданные задержки» — действия, которые запрещаются Соглашением ТРИПС (ст. 41(2)).

Укажем, что Регламентом 2549/1999 упрощены требования из представления оправдательных документов, которые подтверждают право интеллектуальной собственности заявителя. Такими документами есть: 

— документ о регистрации (но не выдержка о подлинности указанного документа) для объектов промышленной собственности;

— для заявок - сообщение об установленной дате представления заявки. 

— любое доказательство авторства для объектов авторского права (в Украине и других странах согласно статьи 15 Бернской конвенции таким доказательством являются указания имени автора на произведении относительно произведений, выпущенных анонимно или под псевдонимом, - их издателя);

— для третьих лиц, которые приобрели право интеллектуальной собственности, дополнительно к указанным доказательствам — документ, на основании которого лицо приобрело соответствующие права.

Согласно Регламенту за оформление заявления не требуется «оплата никаких административных расходов» (ст. 5(7) Регламента). В Украине, наоборот, осуществление контроля возможно лишь при условии уплаты сбора за регистрацию товаров, которые содержат объекты интеллектуальной собственности, за продолжение действия регистрации, а также за внесение изменений в реестр (гг. 4, 10). 

Положение предусматривает предоставление гарантийного письма (обязательства) о возмещении расходов на хранение, экспертизу объекта интеллектуальной собственности и других расходов таможенных органов, а также возмещение убытков владельцу товара в случае неподтверждения нарушений (п. 6).

Соответствующие правила содержит и Регламент. Тем не менее необходимо уточнить предмет гарантии. Так, согласно Регламенту в декларации субъект права соглашается взять на себя потери, вызванные применениям Регламента в связи со взятием товаров под таможенный контроль (в частности расхода на анализ образцов товаров) и уничтожением товаров (ст. 6(1)). 

Регламентом определяется, что субъект права должен сообщить компетентному таможенному учреждению, когда его право уже не имеет действующей регистрации или закончился срок его действия (ст. 8(1)). Это уточнение есть целиком благоприятным. Целесообразно, в связи с этим, уточнить Положение относительно сообщения Гостаможслужбе об изменениях в ведомостях, представленных для регистрации объекта права интеллектуальной собственности (п. 9).

Применение таможенных мер. Порядок применения таможенных мер согласно Регламенту существенно отличается от установленного в Украине. Кроме того, существует принципиальное противоречие между ТК Украины и Положением. Согласно ТК Украины контрафактность товаров должна быть установлена за 15 (а если срок продолжен), то за 30 календарных дней. Если на протяжении указанного срока контрафактность товаров не будет подтверждена — товары подлежат таможенному оформлению в установленном порядке. На протяжении этого срока должна быть экспертиза товаров. Кодекс не оговаривает необходимость представления заявления относительно судебного разбирательства нарушения прав интеллектуальной собственности (ст. 257). 

Положение, в свою очередь, предусматривает обязанность правообладателя или его представителя на протяжении срока остановки таможенного оформления объекта интеллектуальной собственности (до 30 дней) подать исковое заявление в суд о защите его прав согласно законодательству или самостоятельно урегулировать вопрос нарушения прав правообладателя с владельцем объекта, таможенное оформление которого остановлено. 

Таможенному органу должны быть представлены постановление суда о нарушении проведения дела относительно нарушения прав интеллектуальной собственности. При представлении постановления таможенный орган продолжает срок остановки таможенного оформления до принятия судебного решения.

Отличия в применении таможенных действий в Украине сравнительно с Регламентом такие:

а) в ЕС извещение субъекта права, декларанта или владельца товаров о приостановлении выпуска товаров не предусматривает их обязательного обращения в компетентное учреждение для принятия соответствующего решения (ст. 9). В Украине правообладатель или его представитель должен безотлагательно прибыть в таможенный орган, который остановил таможенное оформление объекта интеллектуальной собственности для обследования (если это будет разрешено таможенным органом) и послать образцы для обследования или экспертизы (пункт 27 Положения);

b) Регламентом детально определен перечень ведомостей, сообщенных субъекту права, при этом подчеркнуто, что такое сообщение осуществляется с сохранением конфиденциальности данных и гарантией гражданской ответственности за их разглашение (ст. 12). В Украине Положением или ТК Украины не предусмотренны предостережения относительно конфиденциальности информации, которая передается субъекту права. Необходимы также уточнения перечня ведомостей, которые сообщаются в ТК Украины;

c) законодательство Украины не предусматривает возвращения декларанту, импортеру, владельцу или получателю товаров, которые вызывают подозрение относительно нарушения прав интеллектуальной собственности, через предоставление соответствующих гарантий для защиты интересов субъекта права. Указанное не влияет на возможности правовой защиты, которые может использовать субъект права (ст. 14). Предоставление таких гарантий, тем не менее, возможно лишь для объектов, защищенных патентами;

d) существенным есть различие относительно распоряжения контрафактными товарами. Если по Регламенту товары, относительно которых не предоставлены гарантии (согласно п. в), а также товары, которые содержат объекты авторского права и смежных прав, должны быть уничтожены или изъяты из коммерческого обращения или переданы государственному казначейству с запретом их коммерческого использования (ст. 17), то в Украине конфискованные по решению суда товары подлежат реализации, а в некоторых случаях, предусмотренных законом, — безвозмездной передаче во владение, пользование или уничтожению (обязательное уничтожение или переработка предусмотренные только для табачных и алкогольных изделий).

Товары реализуются на таможенных аукционах, товарных биржах или через предприятия торговли (ст. 172 ТК Украины, постановление Кабинета Министров Украины от 26 апреля 2003 г. № 607);

е) законодательство Украины не содержит упрощенной процедуры уничтожения товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности по согласию субъекта права (ст. 11).

Анализ нормативных актов Украины и законодательства ЕС свидетельствует о необходимости существенных изменений в национальном законодательстве. Они касаются:

— уточнения перечня контрафактных товаров, для которых применяются меры на таможнях; 

— распространение таможенных мер на формы и матрицы, специально предназначенные или приспособленные для изготовления контрафактных товаров; 

— закрепление за таможенными органами права действовать ex officio;

— определение случаев, когда таможенные меры не применяются;

— уточнение перечня документов, которые должны подаваться таможенным органам для засвидетельствования того, что заявитель является субъектом права интеллектуальной собственности;

— внедрения упрощенной процедуры уничтожения товаров с нарушением права интеллектуальной собственности и т.п.
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Защита прав на торговые марки в судебном порядке

Юлия СЕМЕНИЙ,

адвокат Адвокатской конторы «Коннов & Созановский»,

г. Киев

В условиях современного рынка объекты интеллектуальной собственности являются важной составляющей коммерческого успеха. Поэтому с развитием сферы интеллектуальной собственности увеличивается и количество споров относительно прав на объекты интеллектуальной собственности. Ныне по количеству споров лидируют торговые марки.

Напомним, что торговая марка, как правило, охраняется согласно охранительному документу (свидетельству). Однако в Закон «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» от 15 декабря 2003 года (редакция от 22 мая 2003 года) включены нормы об охране прав на «хорошо известный знак». Такой знак охраняется без регистрации на основании решения Апелляционной палаты Государственного департамента интеллектуальной собственности или суда о признании его хорошо известным в Украине.

Большая часть споров относительно объектов интеллектуальной собственности подлежит рассмотрению хозяйственными судами, поскольку сторонами в них являются субъекты хозяйственной деятельности. Если же одна сторона — физическое лицо, то спор подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции.

Можно выделить такие основные категории споров относительно торговых марок:

— споры о нарушении прав;

— споры о признании охранного документа недействительным;

— споры о досрочном прекращении действия свидетельства на торговую марку.

Также существуют и другие категории споров, не так часто встречающиеся в практике. К ним можно отнести споры относительно договоров о распоряжении правами на торговую марку (например, о признании недействительным лицензионного договора или договора о передаче прав), споры о признании недействительным решение Апелляционной палаты и т.п. 

В одном споре могут объединяться несколько категорий споров, указанных выше. Например, популярной контрмерой против иска о прекращении нарушения является подача встречного иска о признании недействительным свидетельства на торговую марку или досрочное прекращение срока его действия. Детальнее об этом будет сказано дальше.

Спор о прекращении нарушения прав на торговую марку основывается на том, что любое лицо использует торговую марку без разрешения владельца прав на нее. Вопрос о том, что считается использованием торговой марки, в целом урегулирован специальным законом «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». Поэтому, если любое лицо использует торговую марку, права на которую принадлежат другому лицу, необходимо убедиться, что такое использование действительно неправомерно.

Следует обратить внимание на то, что некоторые действия не являются нарушением прав. К ним относятся:

— осуществление любого права, возникшего до даты подачи заявки или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки; 

— использование знака для товара, введенного под этим знаком в гражданский оборот владельцем свидетельства или по его согласию, при условии, что владелец свидетельства не имеет веских оснований запрещать такое использование в связи с дальнейшей продажей товара, в частности в случае изменения или ухудшения состояния товара после введения его в гражданский оборот; 

— использование квалифицированного указания происхождения товара, охраняемого согласно Закону Украины «Об охране прав на обозначения происхождения товаров»; 

— некоммерческое использование знака; 

— все формы представления новостей и комментариев к ним; 

— добросовестное использование собственных имен или адресов.

Как уже упоминалось, в случае предъявления иска о нарушении прав существует вероятность предъявления встречного иска о признании свидетельства на торговую марку недействительным или о досрочном прекращении его действия. Поэтому перед предъявлением иска о нарушении прав целесообразно изучить вопрос о том, существуют ли основания для признания охранного документа недействительным, и можно ли подтвердить его добросовестное использование.

В исковом заявлении относительно нарушения прав на торговую марку могут содержаться такие требования:

— прекратить нарушение;

— запретить нарушение;

— изъять из оборота товары, нарушающие права на торговую марку, оборудование и материалы, которые использовались в основном для изготовления таких товаров;

— приостановить пропуск таких товаров через таможенную границу Украины;

— возместить причиненные убытки или применить одноразовую денежную компенсацию, возместить моральный ущерб;

— опубликовать сведения о нарушении и суть судебного решения в средствах массовой информации;

— убрать с товара (упаковки) незаконно использованный знак или обозначение, схожее с ним настолько, что их можно спутать, или уничтожить изготовленные изображения знака или обозначения, схожего с ним настолько, что их можно спутать.

Такие требования отображают возможные способы защиты прав интеллектуальной собственности, закрепленные Гражданским кодексом Украины (статьи 16, 432), а также Законом Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».

Однако необходимо обратить внимание на формулирование исковых требований. Если известно, что ответчик неправомерно использовал торговую марку, но нет доказательства продолжения нарушения (хотя есть объективные основания считать, что оно продолжается или будет восстановлено в будущем), то формулирование «прекратить использование» является нецелесообразным. В таком случае суд может считать, что есть основания для прекращения производства по делу согласно статье 80 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, а именно из-за отсутствия предмета спора. Для предотвращения этого можно использовать требование о запрете использования. 

Так, в деле о незаконном использовании торговой марки «ПОДРОБНОСТИ» как названия средства массовой информации ответчик на судебном заседании заявил, что прекратил использование торговой марки и поэтому предмет спора отсутствует. Но ответчик был издателем газеты «ПОДРОБНОСТИ» в соответствии со свидетельством о государственной регистрации средства массовой информации, что фактически подтверждало его права на издание газеты под таким названием. Изменение предмета спора о прекращении нарушения прав на запрет использования торговой марки помогло избежать прекращения производства по делу, а спор был решен в пользу истца.

Доказательствами неправомерного использования объекта интеллектуальной собственности могут быть: образцы продукции, этикетки, упаковка, рекламные материалы и т.п. Чтобы образцы продукции были надлежащими доказательствами, их необходимо предоставлять вместе с документами, подтверждающими их приобретение, т.е. финансовыми или фискальными чеками, накладными. Относительно материалов теле- или радиорекламы, то достоверность предоставленных суду записей также желательно подтвердить, например, соглашением с организацией, осуществляющей мониторинг средств массовой информации и запись рекламных материалов. 

Один из нюансов, с которым можно столкнуться в деле о нарушении прав на торговую марку, заключается в том, что ответчику может формально принадлежать право на использование спорного указания. Например — на основании патента на промышленный образец — на использование этикетки. Вследствие того, что квалификационная экспертиза по заявкам на промышленные образцы не проводится, патент на промышленный образец может быть выдан даже для этикетки, которая целиком повторяет раньше зарегистрированную торговую марку. 

К сожалению, на практике в такой ситуации владелец патента на промышленный образец не может быть признан нарушителем прав на торговую марку, даже если такой промышленный образец тождественен торговой марке, а заявка на него представлена позже, чем заявка на торговую марку. Более того, это закреплено Рекомендациями Президиума Высшего хозяйственного суда Украины № 04-5/1107 от 10 июня 2004 года. Согласно пункту 44 указанных рекомендаций использование лицом запатентованного им промышленного образца — этикетки, тождественной или похожей настолько, что ее можно спутать с зарегистрированным знаком другого лица для обозначения указанных в свидетельстве товаров или родственных с ними, не является нарушением прав владельца свидетельства на знак для товаров и услуг. 

В таком случае возникает необходимость признания патента на промышленный образец недействительным. Основанием для такого иска является положение закона «Об охране прав на промышленные образцы», согласно которому может быть признан недействительным патент, выданный вследствие подачи заявки с нарушением прав других лиц. Также основанием для представления иска о признании патента на промышленный образец недействительным является отсутствие «новизны» промышленного образца, т.е. его несоответствие условиям предоставления правовой охраны.

С процессуальной точки зрения, даже если истцу удастся избежать прекращения проведения по делу о нарушении прав на торговую марку, рассмотрение дела будет прекращено на основании статьи 79 Хозяйственного процессуального кодекса Украины до решения судом иска о признании недействительным патента на промышленный образец.

Нужно подчеркнуть, что такая ситуация дает нарушителям широкие возможность для недобросовестных действий. Так, в процессе рассмотрения дела о нарушении прав на торговую марку «SNIDANIOWA», зарегистрированную для таких товаров, как масло и маргарин, оказалось, что на имя ответчика были последовательно зарегистрированы несколько промышленных образцов — этикеток, каждая из которых практически не отличалась от прежде зарегистрированной торговой марки. Также можно привести примеры, когда один человек является владельцем авторских прав на обозначение, в то время, как то же обозначение зарегистрировано как торговая марка на имя другого лица.

Иск о признании свидетельства на торговую марку недействительным может быть представлен на таких основаниях:

— несоответствие зарегистрированного указания условиям предоставления правовой охраны;

— наличие в свидетельстве на торговую марку элементов указания, которых не было в представленной заявке;

— выдача охранного документа вследствие представления заявки с нарушением прав третьих лиц.

Одним из наиболее распространенных оснований для признания недействительным свидетельства на торговую марку является наличие у истца прав на торговую марку, похожей с той, что отрицается, и на которую заявка была представлена раньше.

Во время рассмотрения дела может возникнуть вопрос о сроке исковой давности. Так, существует точка зрения, согласно которой иск о признании охранного документа недействительным может быть представлен только на протяжении трех лет после даты публикации соответствующих сведений в официальном бюллетене «Промышленная собственность». Тем не менее, на сегодняшний день судебная практика не дает однозначного ответа на этот вопрос. В некоторых случаях истцу удается доказать, что право на обжалование возникло у него уже после даты публикации.

Заслуживают внимания споры о признании свидетельства на торговую марку недействительным, которые основаны на процедурных вопросах рассмотрения заявки. Если случай, когда свидетельство содержит элементы, каких не было в представленной заявке, урегулирован действующим законодательством однозначно, то противоположный случай (когда в процессе экспертизы из обозначения  исключаются некоторые элементы) прямо не указан как основание для признания свидетельства недействительным. Однако закон запрещает вносить в заявку изменения, выходящие за пределы сути обозначения. Поэтому можно говорить о том, что в данном случае обозначения зарегистрированы в порядке, противоречащим закону, не отвечают условиям предоставления правовой охраны. Интерес вызывают дела относительно торговых марок типа mark.ua, из которых в процессе регистрации исключена составляющая «ua». Однозначной практики по данному вопросу суды еще не выработали. 

В случаях предъявления иска о признании охранного документа недействительным согласно другим основаниям, чем более ранние права, следует обратить внимание на обоснование права истца на предъявления такого иска — т.е. каким образом были затронуты его права и интересы. Это обусловлено тем, что статья 1 Хозяйственного процессуального кодекса предусматривает право обращения в суд за защитой своих нарушенных (что отрицаются) прав или охраняемых законом интересов. 

Во многих спорах о правах интеллектуальной собственности существует потребность назначения судебной экспертизы. Согласно действующему законодательству судебная экспертиза назначается для разъяснения вопросов, ответ на которые требует наличия специальных знаний. Ныне сложилась практика, согласно которой практически по каждому делу о правах на торговые марки назначается судебная экспертиза. Если же экспертиза не была проведена при рассмотрении судами первой и апелляционной инстанции, то при рассмотрении судом кассационной инстанции это часто становится основанием для возвращения дела на рассмотрение судом первой инстанции с указанием о проведении экспертизы. 

Впрочем, вывод специалиста или эксперта, подготовленный по инициативе стороны процесса вне судебной экспертизы, не будет считаться выводом судебной экспертизы. Такой вывод будет оцениваться на общих основаниях с другими доказательствами, но высока вероятность того, что он не будет принят судом во внимание при принятии решения как подготовленный по заказу заинтересованной стороны.

Особое внимание следует уделить вопросам судебному эксперту, формулировка которых может повлиять на ответ. Окончательный перечень вопросов определяется судом, однако стороны имеют право предложить свою версию вопросов. Вопросы правового характера, которые могут быть решены судом на основании действующего законодательства без применения специальных знаний, не должны адресоваться судебному эксперту.

Необходимо отметить также, что согласно Разъяснению Высшего арбитражного суда Украины № 02-5/242 от 11 ноября 1998 года «О некоторых вопросах практики назначения судебной экспертизы», даже если в составе суда есть специалисты, владеющие необходимыми знаниями, суд не имеет права на этом основании отказать сторонам в ходатайстве о проведении экспертизы.

Относительно досрочного прекращения действия свидетельства на торговую марку на основании неиспользования, то в таком случае наиболее актуальным является вопросы — на кого ложится бремя доказания неиспользования или же использования торговой марки.

Так, в Российской Федерации, как и во многих других странах, истец не обязан доказывать неиспользование торговой марки, наоборот, именно владелец торговой марки обязан доказать ее использование. 

В Украине этот вопрос урегулирован по-иному. Согласно Хозяйственному процессуальному кодексу Украины каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основание своих требований. Кроме того, согласно статье 63 ХПК Украины суд возвращает исковое заявление без рассмотрения, если в исковом заявлении не указаны доказательства, подтверждающие обстоятельства, изложенные в заявлении. Таким образом, лицо, которое обращается в суд с иском о досрочном прекращении действия свидетельства, должно предоставить суду доказательства неиспользования владельцем свидетельства торговой марки. Если же владелец свидетельства заявляет об использовании торговой марки, он, в свою очередь, обязан предоставить доказательства этого.

Также при рассмотрении данной категории споров актуальной является мотивация истца для досрочного прекращения действия свидетельства. Об этом аспекте уже шла речь при упоминании о спорах относительно признания свидетельства недействительным.

Доказательствами использования торговой марки в таком случае могут быть: образцы продукции, рекламные материалы, документы, подтверждающие участие в выставках и т.п. Подтверждением использования или подготовки к использованию торговой марки может быть лицензионный договор, если такой договор заключен до даты представления иска.

За последние годы положено начало практики в делах о признании знака хорошо известным в Украине. Согласно законодательству решение о признании знака хорошо известным может быть принято судом или Апелляционной палатой Государственного департамента интеллектуальной собственности. На основании такого решения торговая марка охраняется так, будто она была зарегистрирована.

Законом указаны определенные факторы, которые должны учитываться при рассмотрении таких дел: степень популярности торговой марки в определенном секторе общества, продолжительность, объем и географический район использования торговой марки и т.п.

При этом охрана такой торговой марки распространяется не только на те товары и услуги, для которых она была признана хорошо известной. Указанное положение законодательства дает дополнительную возможность защитить права на хорошо известную торговую марку и предотвратить ее использование другими лицами, пусть даже и для других товаров и/или услуг, если такое использование может ввести потребителя в заблуждение. Таким образом, решение о признании торговой марки хорошо известной может стать убедительным аргументом в споре о прекращении нарушения прав на торговую марку.

«ІВ» № 7, 2005 г.

Современное состояние судебной экспертизы по 

исследованиям контрафактной аудиовизуальной продукции

Галина АВДЕЕВА, 

соискатель степени канд. юрид. наук кафедры криминалистики НЮАУ им. Я. Мудрого, 

заведующая лабораторией Харьковского НИИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариуса,

г. Харьков

Сейчас происходит бурный процесс адаптации законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности к нормам ЕС, создаются условия для обеспечения правомерного использования в Украине объектов авторского права и смежных прав, развивается и совершенствуется система их охраны и механизмы внедрения. Особое внимание государства в этой области направлено на урегулирование отношений в области охраны прав на аудиовизуальную продукцию. Сегодня система органов регулирования отношений в области охраны аудиовизуальных товаров в Украине уже способна выполнять основные функции. Однако эффективность системы снижена из-за наличия комплекса проблем, которые нуждаются в срочном решении. Остро ощущается отсутствие практических рекомендаций относительно расследования преступлений, связанных с нарушениями авторского и смежных прав и методик судебно-экспертного исследования контрафактной аудиовизуальной продукции. 

Согласно Указа Президента Украины «О мероприятиях по охране интеллектуальной собственности в Украине» в составе Министерства внутренних дел Украины и Службы безопасности Украины созданы специальные подразделения по борьбе с правонарушениями в сфере интеллектуальной собственности, а в Государственном департаменте интеллектуальной собственности — подразделение инспекторов по вопросам интеллектуальной собственности. Повседневно сотрудники следственных и оперативных подразделений МВД, налоговой милиции, СБУ выявляют немало подпольных предприятий по незаконному изготовлению и распространению оптических носителей информации, видео- и аудиокассет. По ходу раскрытия и расследования таких преступлений возникла необходимость в проведении экспертных исследований относительно установления соответствия (несоответствия) изъятой аудиовизуальной продукции лицензионным образцам. Поэтому в последнее время наблюдается рост количества экспертиз по исследованию аудио- и видеопродукции
. Большой объем экспертных исследований указывает на необходимость разработки алгоритмизированной методики экспертного исследования аудио- и видеопродукции, зафиксированной на лазерных компакт-дисках, аудио- и видеокассетах. К сожалению, такая методика отсутствует в данное время, как в Украине, так и в судебно-экспертных учреждениях стран бывшего СССР. 

Результаты анкетирования 150 сотрудников правоохранительных органов свидетельствуют, что не по всем делам относительно нарушения прав на аудиовизуальные произведения назначаются судебные экспертизы (68,5% респондентов по ошибке считают, что аудиовизуальная продукция, которая имеет признаки заводского изготовления, не является контрафактной). Основными причинами отказа от назначения судебных экспертиз по данной категории дел 87,9% респондентов считают новизну проблемы и отсутствие опыта расследования, 99,5% — отсутствие методик расследования и судебно-экспертного исследования объектов авторского и смежных прав. Во время контрольной закупки экземпляров аудиовизуальной продукции у 83,1% респондентов возникает сомнение при выборе контрафактных экземпляров среди большого количества продукции заводского производства, а 75,6% высказываются в пользу участия специалиста в контрольной закупке экземпляров аудиовизуальной продукции. 

Итак, необходимым условием эффективной борьбы с «пиратством» является укрепление взаимодействия сотрудников правоохранительных органов со специалистами в любых областях, особенно — судебной экспертизы. 

В Харьковском научно-исследовательском институте судебной экспертизы (НИИСЭ) успешно проводятся исследования объектов интеллектуальной собственности, основной задачей которых является разработка методологических основ экспертизы, схем и алгоритмизированных методик экспертных исследований, терминологической базы, методов установления фактических данных, необходимых для создания соответствующей базы доказательств. Авторским коллективом Харьковского НИИСЭ разработаны и внедрены в экспертную практику программы подготовки судебных экспертов по специальностям «13.1 — Исследование объектов авторского права» и «13.2 — Исследование объектов смежных прав». Кроме того, детально разработаны теоретические основы экспертизы по исследованию контрафактной аудиовизуальной продукции:

— по новому виду экспертизы (объектов интеллектуальной собственности) выделено два новых вида экспертиз (объектов авторского права и смежных прав) и подвид экспертизы (экспертиза аудиовизуальной продукции);
— определена структура специальных знаний эксперта и особенности их применения относительно судебно-экспертного исследования контрафактной аудиовизуальной продукции;

— сформулированы основные теоретические положения судебной экспертизы контрафактной аудио- и видеопродукции (понятие предмета и объектов экспертизы, задача экспертного исследования);

— изучены способы заводского и кустарного изготовления экземпляров контрафактных аудиовизуальных товаров;
— с учетом технологии изготовления, требований к импорту, экспорту, использованию, тиражированию, изготовлению, распространению и розничной торговле экземплярами аудиовизуальных товаров выявлено комплекс обязательных признаков, присущих образцам лицензионной и контрафактной аудиовизуальной продукции;
— сформированы комплексы типичных признаков, присущие типовым аналогам лицензионных и контрафактных экземпляров аудиовизуальных товаров, которые зафиксированы на компакт-дисках, видео- и аудиокассетах;

— созданы типовые аналоги (воображаемые модели) лицензионных и контрафактных компакт-дисков, аудио- и видеокассет;

— разработано типовую методику исследования контрафактной аудиовизуальной продукции с использованием алгоритмов.

— разработана структура технического и информационного обеспечения (базы данных) автоматизированного рабочего места (АРМ) эксперта по исследованию контрафактной аудиовизуальной продукции с учетом специальной подготовки субъекта исследования.

В ходе судебно-экспертного исследования кроме установления факта несоответствия продукции, которая проверяется, лицензионным образцам, можно узнать об оборудовании, материалах и носителях аудиовизуальных произведений, которые использовались для изготовления «пиратской» продукции, а также на каких заводах, предприятиях они произведены. Все это позволяет успешно проводить следствие по делу. Изучение технологии производства лицензионной и «пиратской» продукции помогает экспертам проявить признаки технологического происхождения на носителях аудиовизуальных произведений и их упаковках, а сотрудникам правоохранительных органов — повысить уровень защиты авторского и смежных прав и наметить технические мероприятия по предупреждению преступлений. 

Уголовно-процессуальное законодательство Украины предусматривает возможность назначения и проведения экспертизы только после возбуждения уголовного дела. Однако не без основания кое-кто из авторов высказывает мысль о том, что в некоторых случаях экспертизу следует осуществлять до возбуждения уголовного дела. Среди ученых-юристов существуют противоположные мысли относительно проблемы возможности проведения экспертизы до возбуждения уголовного дела. Одна группа ученых выступает за изменение определенных норм Криминально-процесуального кодекса (КПК) и за предоставление права проводить экспертизу до возбуждения уголовного дела (Р.С. Белкин, Е.Р. Росинская, В.П. Бахин, Я.П. Нагнойный, Г.М. Надгорный, Л.М. Головченко и другие ученые)
, другая придерживается противоположной точки зрения (В.М. Савицкий, В.И Шиканов, В.Д. Арсеньев, В.Г. Гончаренко, Ю.К. Орлов и прочие)
. Так, Р.С. Белкин обосновывает необходимость проведения экспертизы до возбуждения уголовного дела как формы привлечения «осведомленного лица к установлению наличия или отсутствия оснований для возбуждение уголовного дела» [1]. Научная дискуссия по этому вопросу длится уже около 30 лет, но со временем она только обостряется. 

По нашему мнению, до возбуждения уголовного дела специальные знания в области исследования аудиовизуальной продукции могут применяться не только для получения достаточной совокупности данных, которые указывают на признаки преступления, а и для фиксации следов преступления. Главным позитивным аргументом является проведение в сжатые сроки полноценного исследования нескольких тысяч компакт-дисков, аудио- и видеокассет, значительного количества техники, которая возможно использовалась для тиражирования произведений, современных машинных носителей аудиовизуальных произведений, нескольких сотен документов, которые сохраняются в памяти компьютеров, десятков и сотен аудиовизуальных произведений, которые после возбуждения уголовного дела будут играть роль доказательств. Чаще всего специалисту необходимо автоматизированное рабочее место, методики исследования, а иногда — использование всего объема профессиональных знаний в области исследования объектов авторского и смежных прав, компьютерной техники и информационных технологий, технического исследования документов и т.п. Проведение предварительного исследования не может заменить судебной экспертизы. Часто по своему содержанию и методам, которые используются, исследование специалиста отличается от судебной экспертизы лишь статусом лица, которое проводит исследование, и формой итогового документа, в котором излагаются его результаты. Вывод специалиста доказательной силы не имеет, что приводит к тому, что часто некоторые объекты (например, холодное оружие, наркотические вещества, аудиовизуальная продукция и т.п.) «исследуются дважды» [2] и после возбуждения уголовного дела назначается соответствующая судебная экспертиза, которая дублирует предыдущее исследование [3]. Это приводит к необоснованным расходам рабочего времени судебного эксперта, бюджетных и специальных средств. Кроме того, в некоторых случаях сотрудники оперативно-розыскных органов не имеют возможности проводить предшествующие исследования, потому что за счет бюджетных средств проводятся только судебные экспертизы, а на специальные исследования затраты из бюджета не предусмотрены 
.

По результатам анкетирования следователей МВД Украины установлено, что в 53,5% случаев у них возникают сомнения относительно отношения аудиовизуальной продукции к контрафактной при ее осмотре и изъятии. Таким образом, если проведение судебной экспертизы контрафактной аудиовизуальной продукции было бы возможным до возбуждения уголовного дела, изъятию бы подлежала только та аудиовизуальная продукция, которая имела признаки контрафактности. Кроме того, 91,5% респондентов считают, что до возбуждения уголовного дела по ст. 176 УК Украины имеется потребность в проведении судебной экспертизы экземпляров аудиовизуальной продукции, приобретенной вследствие контрольной закупки.

На наш взгляд, правильным является предложение относительно предоставления права правоохранительным органам назначать экспертизу до возбуждения уголовного дела. В пользу этой точки зрения говорит и то, что во многих странах подобные изменения в законодательство уже внесены. Так, в п. 2 ст. 242 КПК республики Казахстан предусмотрено: «В случаях, когда принятие решения о возбуждении уголовного дела невозможно без проведения экспертизы, она может быть назначена до возбуждения уголовного дела» [4]. В п. 2. ст. 173 КПК Беларуси — «до возбуждения уголовного дела могут быть получены объяснения, потребованы дополнительные документы, проведен обзор места события, экспертизы, задержание и обыск лица при задержании», а в п.2 ст. 226 — «до возбуждения уголовного дела согласно статье 173 данного Кодекса допускается назначение судебно-медицинской экспертизы для определения причин смерти и степени телесных повреждений и других экспертиз, выводы из которых могут иметь важное значение для решения вопроса о нарушении уголовного дела» [5].

По нашему мнению, в связи со сложностью исследования и многосложностью образцов аудиовизуальной продукции (само произведение, его носитель, упаковка, полиграфическое оформление, обозначение на диске и упаковке, марка и наклейка и т.п.) а также с целью исключения необоснованного нарушения уголовных дел необходимо внести такое дополнение в ст. 75 КПК Украины: «В случаях, когда принятие решения о возбуждении уголовного дела невозможно без проведения экспертизы, она может быть назначена до нарушения криминального дела». Эта норма даст право следователю назначать экспертизы по исследованию контрафактной аудиовизуальной продукции до возбуждения уголовного дела согласно ст. 176 и ст. 203( КК Украины. Это окажет содействие повышению оперативности выявления и исследования вещественных доказательств, сокращению сроков расследования. 

Благодаря этому специалисты по вопросам судебной экспертизы еще активнее брали бы участие в действиях относительно прекращения обращения контрафактной аудиовизуальной продукции на территории Украины, что, в свою очередь, ускорило бы становление цивилизованного рынка интеллектуальной собственности в государстве и развитие современной, международно признанной, национальной системы охраны интеллектуальной собственности. Это необходимый элемент государственной зрелости, который поможет Украине войти равноправным членом в европейское и мировое интеллектуальное сообщество.
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Что такое «дискаунтер»?
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документов ДП «Украинский институт промышленной собственности»,

г. Киев

Жизнь не стоит на месте, она бурно развивается, и как следствие — возникают новые понятия и слова. Обратимся к торговле — сфере, которая всегда рядом с каждым из нас.

Существует специальная наука об искусстве торговли. Наука называется мерчандайзинг — неотъемлемый элемент маркетинговой стратегии, сутью которой является искусство соблазна покупателя. Здесь исследуются различные факторы: местоположение, внутреннее планирование и оформление магазина, ценовая и ассортиментная политика, организация расчетов с покупателями, маркетинг, реклама и другие факторы.

Еще одно понятие — ритейлер (retailer). В переводе с английского это слово означает продавца, который торгует товаром в розницу. В нашей жизни — это предприятия розничной торговли.

В качестве примера, рассмотрим рынок оптово-розничной торговли.

На «постсоветском» пространстве возникла сеть супермаркетов (мегамаркетов, гипермаркетов), таких как «Фуршет», «Велика кишеня», Билла, METRO и т.п.

Появилась и розничная сеть магазинов регулярных покупок, таких как «Дикси», «Копейка», «Пятерочка», «Гастроном 811» и т.п. Магазин с аналогичным «статусом» или форматом — это магазин, расположенный возле дома (т.е. местожительства потребителя). Магазин такого типа в развитых странах называется «дискаунтер». Познакомимся с этим термином ближе.

«Дискаунтер — в промышленно развитых странах магазин, торгующий потребительскими товарами длительного пользования по сниженным ценам без предоставления дополнительных услуг» (Финансово-банковский словарь. — Харьков.: Фортуна-Пресс, 1997).

Итак, дискаунтер — торговая точка «микрорайонного значения», с максимально простой обстановкой, низкими ценами и самообслуживанием. Суть дискаунтера — в особой технологии организации торговли. Основная идея, ради которой и создавался формат дискаунтера — возможность получения ритейлером, т.е. продавцом, наиболее низких цен у производителей и, соответственно, установление небольших цен для покупателей.

Основателями первой дискаунтерной сети считаются немцы Теодор и Карл Альбрехти, которые открыли в 1946 году первый магазин, ориентированный на малообеспеченных потребителей, который торгует основными пищевыми продуктами по очень низким ценам, с минимальным уровнем сервиса. Сегодня дискаунтеры представлены более чем в 50 странах мира. Первый русский дискаунтер открылся 7 мая 1998 года (газета «Коммерсантъ Украины» № 44, 2001).

Вышеупомянутый экскурс понадобится нам дальше.

В Апелляционной палате Государственного департамента интеллектуальной собственности (далее — Апелляционная палата) были рассмотрены возражения против решения о регистрации относительно части товаров и услуг знака «Дискаунтер».
Заявителю было отказано в регистрации знака относительно части услуг 35 и 42 классов МКТУ, поскольку обозначение «Дискаунтер» не имеет разъяснительной способности и не приобрел ее вследствие его использования; является общеупотребительным термином при предоставлении определенных услуг.
Апеллянт не согласился с таким решением и обжаловал его в Апелляционной палате. В возражении апеллянт указал, что в выводе учреждения экспертизы отсутствует любое объяснение, почему заявленное обозначение не имеет разъяснительной способности и является общеупотребительным при предоставлении определенных услуг. Апеллянт просил изменить решение Госдепартамента и зарегистрировать обозначение «Дискаунтер» относительно всего заявленного перечня услуг.

Как доказательство правоты, апеллянтом был предоставлен перечень словарей, в которых слово «дискаунтер» не значится, а именно:

— Экономическая энциклопедия. Том 1. — К.: Академия, 2000.

— Девис В. Пирс. Словарь современной экономики Макмиллана. — К.: АртЕк, 2000.

— Алексеенко Л.М., Олексиенко В.М. Экономический словарь. — К.: Максимум, 2000.

— Фединский Ю. И. Справочник официальных определений и терминов по экономике и финансам. — М.: Экюмен, 2002.

— Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2001. 

— Куранов Л.П., Куранов В Л. Большой толковый словарь экономических и юридических терминов. — М.: Российская академия образования, 2002. 

— Финансово-Кредитный энциклопедический словарь, под ред А.Г. Грязновой — М.: Финансы и статистика, 2002.

— Словарь современных экономических и правовых терминов, под ред. В.Н. Шинова. — Минск.: Амалфея, 2002.

При этом отмечалось, что на дату представления заявки, а именно на 22.10.2001, слово «дискаунтер» было никому не известно.

При рассмотрении возражения и при принятии решения коллегия Апелляционной палаты учла следующее.

Согласно статье 1 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (далее — Закон) знак — это обозначение, по которому товары и услуги одних лиц отличаются от товаров и услуг других лиц.

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона не могут получить правовую охрану обозначения, которые состоят лишь из обозначений, являющихся общеупотребительными символами и терминами.
Согласно п. 4.3.1.6 Правил составления, представление и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг (далее — Правила) к обозначениям, которые представляют собой общеупотребительные сроки, относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Заявленное как знак для товаров и услуг словесное обозначение «Дискаунтер» выполнено стандартным шрифтом кириллицей, без указания цвета. Заявление представлено относительно услуг 35, 39, 42 классов МКТУ. В заявлении о регистрации знака указано, что заявленное обозначение является стилизированной надписью искусственного слова «Дискаунтер», что является созвучным со словом дисконт — скидка, льгота.

Коллегия Апелляционной палаты обратилась к информационным источникам и установила, что слово «дискаунтер» встречается в информационных источниках и в сети Интернет, в частности:

— В 2002 году в Киеве открыто два дискаунтера. Fozze Group образовывает сеть магазинов-дискаунтеров в Киеве (газета «Бизнес» № 20, 2003);

— В Швейцарии перевозят пассажиров 16 авиакомпаний-дискаунтеров (сеть Интернет);

— Авиа-дискаунтеры завоевывают Польшу (сеть Интернет);

— 21 июня 2002 года в Латвии открыто первый дискаунтер (Бюллетень «Основные торгово-экономические события», 2002). 

Итак, коллегия Апелляционной палаты с уверенностью констатировала, что слово «дискаунтер» не является искусственно образованным (фантазийным) словом. Это слово еще к дате представления заявки на знак оказалось внесенным в экономические словари, имеет одно значение (толкование), и используется как общеупотребительный термин в области торгово-экономической деятельности.

При предоставлении апеллянтом заявленных услуг, связанных с торговой деятельностью, под знаком «Дискаунтер» значится: 

— размещение торговым предприятием в одном или нескольких местах товаров, или информирование торговым предприятием об этих товарах для обеспечения заинтересованным лицам, в том числе и покупателям, обзора и/или приобретения этих товаров;

— обеспечение продовольствиями и напитками — услуги апеллянта нельзя будет отличить от услуг других лиц, так как обозначение «Дискаунтер» не имеет разъяснительной способности и не приобрело такую вследствие использования. Вышеупомянутое противоречит самому определению знака для товаров и услуг.
Учитывая вышеприведенное, коллегия Апелляционной палаты решила, что заявленное обозначение «Дискаунтер» не отвечает условиям предоставления правовой охраны относительно части услуг 35 и 42 классов МКТУ на основании пункта 2 статье 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» и отказала в удовлетворении возражения.

«ІВ» №3, 2005 г.

Кто мы: консерваторы или нет?

(по материалам Апелляционной палаты Государственного 

департамента интеллектуальной собственности)

Татьяна МАКАРЫШЕВА,

член Апелляционной палаты, заместитель начальника управления организации защиты 

прав в сфере интеллектуальной собственности Госдепартамента интеллектуальной 

собственности, канд. техн. наук,

Татьяна САЛФЕТНИК,

член Апелляционной палаты, начальник отдела апелляций подготовки процессуальных 

документов ДП «Украинский институт промышленной собственности»,

г. Киев

Изобретение — это идея, которая делает возможным практическое решение конкретной проблемы в технической области. Но патенты выдаются не на все изобретения. Согласно требованиям Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» (далее — Закон) правовая охрана предоставляется изобретению, которое не противоречит общественному порядку, принципам гуманности, морали и отвечает условиям патентоспособности. Изобретение отвечает условиям патентоспособности, если оно новое, имеет изобретательский уровень и промышленно пригодное.

Великий ученый Д.И. Менделеев отводил особую роль смелым гипотезам в развитии науки. В его работах, посвященных проблемам науки, звучит гимн гипотезам: «Наука обычно развивается путем выдвижения двух крайних гипотез, борьба между которыми неизменно приводит ее на новую ступеньку».

В Апелляционную палату Государственного департамента интеллектуальной собственности (далее — Апелляционная палата) поступило возражение заявителя — физического лица против решения об отказе в выдаче патента по заявке на изобретение «Способ защиты пользователей мониторов персональных компьютеров и телевизоров».

По результатам формальной экспертизы заявка была признана такой, что отвечает требованиям ст. 12 Закона Украины, принято решение о возможности проведения квалификационной экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение.

При проведении квалификационной экспертизы заявки заявителю было направлено сначала предыдущее, а потом и окончательное решение об отказе в выдаче патента на изобретение. Промышленная непригодность изобретения была определена на основании того, что изобретение базируется на гипотетических физических реалиях (существование торсионного поля), в связи с чем гипотетическая, т.е. негарантированная, реализация указанного заявителем назначения. И заявителям предложили официально зарегистрировать научное открытие на торсионное поле, как это предусмотрено Гражданским кодексом Украины (книга IV, глава 35, статья 420 «Право интеллектуальной собственности»).

В своих объяснениях Апелляционной палате относительно возражения учреждение экспертизы еще раз подтвердило окончательный вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности. В подтверждение оснований для отказа были предоставлены публикации, которые свидетельствуют о том, что официальная наука не признает существования торсионного поля, а именно:

— обращение Президиума РАН от 16.03.1999 № 58-А, в котором создание торсионного генератора отнесено к «бессмысленным проектам»;

— статья лауреата Нобелевской премии 2003 года академика РАН В.Л. Гинзбурга «О псевдонауке и необходимости борьбы с ней» (публикация в журнале «Наука и жизнь» № 11, 2000), в которой академик относит исследование торсионных полей «к псевдонауке»;

— статья «Экспертиза изобретений, не соответствующих фундаментальным научным принципам» из русского журнала «Патенты и лицензии» № 7, 2002, причем к указанным изобретениям в статье отнесены и генераторы разных «новых» полей — микролептонных, информационных, торсионных.

Вдобавок, учреждение экспертизы подчеркнуло, что попытка зарегистрировать в СССР открытие существования торсионных полей закончилась поражением - по заявкам ВОТ-ЕП-79 от 22.01.1991 и ВОТ-ЕП-89 от 23.01.1999 было вынесено решение об отказе в регистрации открытия торсионного поля.

Апеллянт — (лицо, подавшее возражение) утверждал, что существует научная литература и охранные документы, выданные патентными ведомствами разных стран после экспертизы в сущности, в которых теоретически разработано и практически подтверждено существование торсионных полей. Он представил учреждению экспертизы и Апелляционной палате материалы, которые это утверждение подтверждают: 

— статью академика РАПН Фоминского Л.П. «Конец мифа в мифичности торсионных полей» (журнал «Практическая электротехника» № 9, 2003);

— статью Савелия Саввы «Гипотеза биополя». Труды ІІІ Международного Конгресса «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине»;
— статью академика Академии медицинских наук Казначеева В.П. «Сознание и физика» (журнал «Физика сознания и жизни», К., 2002) и др.
Апеллянт также отмечал, что Российская академия естественных наук и Международная ассоциация авторов научных открытий зарегистрировали под № 79 открытие в сфере теории человека «Свойство человека объединять энергией и информацией клетки своего физического тела», в котором указано: «Каждая клетка человеческого организма имеет свое торсионное поле. Клетки, соприкасаясь друг с другом, образуют общее торсионное поле».
Коллегия Апелляционной палаты при рассмотрении возражения и при принятии решения за рассмотрением возражения учла следующее.

Согласно ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» (далее — Закон) экспертиза по заявке проводится учреждением экспертизы согласно этому Закону и правилам, установленным Учреждением на его основе.

Согласно п. 17 ст. 16 Закона во время квалификационной экспертизы проверяется соответствие заявленного изобретения условиям патентоспособности, определенными статьей 7 этого Закона. 

Согласно п. 6 Правил рассмотрения заявки на изобретение и заявки на полезную модель (далее — Правила рассмотрения) во время проведения квалификационной экспертизы проверяют, в частности:

— формулу изобретения согласно пункту 6.4 Правил рассмотрения;

— соответствие изобретения условиям патентоспособности.

При проверке формулы изобретения согласно пункту 6.4.2 Правил рассмотрения определяют наличие в ней существенных признаков заявленного объекта, совокупность которых есть достаточной для достижения указанного заявителем технического результата. При проверке формулы изобретения на соответствие пункту 7.1.4 Правил составления и представление заявки на изобретение и заявки на полезную модель (далее — Правила составления) устанавливается наличие в описании понятий, которыми охарактеризовано изобретение. При проверке формулы изобретения устанавливают возможность идентификации признаков, указанных в ней, согласно пункту 7.1.5 Правил составления если для характеристики признаков использована терминология, которая не имеет ныне широкого потребления в области техники, к которой относится изобретение, и не сопровождается разъяснением сроков пригодности, то заявителю может быть предложено отредактировать формулу (п. 6.4.5 Правил рассмотрения).
Коллегия Апелляционной палаты, рассмотрев материалы заявки, не нашла никакой информации, которая подтверждает проверку учреждением экспертизы формулы изобретения согласно пункту 6.4 Правил рассмотрения и предложение заявителю отредактировать формулу изобретения.

При проверке соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности устанавливается соответствие изобретения условиям промышленной пригодности, новизны и изобретательского уровня согласно статье 7 Закона. Изобретение признается промышленно пригодным, если его можно использовать в промышленности или в другой сфере деятельности.

Согласно п. 6.5.1 Правил рассмотрения для установления промышленной пригодности изобретения проверяют: 

— наличие в материалах заявки ссылки на назначение заявленного объекта изобретения;

— наличие описанных средств и методов, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно характеризуется в любом пункте формулы. Если такие ведомости в материалах заявки отсутствуют, допускается, чтобы средства и методы, на которые есть ссылки в заявке, были описаны в источниках информации, которые стали общедоступными до даты приоритета изобретения.

Кроме того, в случае осуществления изобретения согласно любому пункту формулы, проверяют, возможна ли реализация по указанному заявителем назначению.

Вывод учреждения экспертизы основывался на невозможности реализации по указанному заявителем назначению предложенного способа защиты пользователей мониторов персональных компьютеров и телевизоров, поскольку заявленный способ базируется на физических эффектах, не признанных официальной наукой.
Проанализировав доказательства сторон, коллегия Апелляционной палаты указала следующее.

Одним из доказательств, подтверждающих основание для отказа в выдаче патента на изобретение, есть представленная учреждением экспертизы статья «Экспертиза изобретений, не соответствующих фундаментальным научным принципам» («Патенты и лицензии» № 7, 2002). В этой статье, в частности, сказано, что «авторам данной статьи не известен ни один случай выдачи патента на способы реализации генераторов новых полей (в частности, торсионных) в одном из ведущих патентных ведомств — американском».

В апелляционном деле есть информация о том, что сам апеллянт является владельцем патентов США № 6548752 от 15.03.2003 на изобретение «Система и способ генерирования торсионных полей» и № 6563043 от 16.11.2001 на изобретение «Система и способ генерирования правого торсионного поля».

Апеллянт является также владельцем патента Украины № 29839 на изобретение «Устройство для защиты человека от отрицательного влияния видеотерминалов персональных компьютеров, телевизоров и другой электронной техники». Он награжден Грамотой Государственного департамента интеллектуальной собственности за первое место в номинации «Лучшее изобретение — 2001» по направлению «Охрана окружающей среды». Описание этого изобретения содержит информацию о торсионных полях.

Рассмотрев материалы заявки, коллегия Апелляционной палаты заявила, что во время проверки заявленного изобретения на патентоспособность существовал Отчет об информационном поиске, осуществленном ДП «Украинский институт промышленной собственности» от 12.06.2003, в результате которого определена область поиска и найдены такие охранительные документы:
— патент Российской Федерации № 2121721 от 10.11.1998 на изобретение «Магнитный экран»;

— патент Российской Федерации № 2140797 от 10.11.1999 на изобретение «Устройство для защиты от энергетических воздействий»;

— патент Российской Федерации № 2146952 от 27.03.2000 на изобретение «Устройство для нейтрализации вредных воздействий и способ его изготовления».

Эти изобретения относятся к устройствам защиты биологических объектов от отрицательного влияния излучений тонких физических полей.

В Отчете также есть информация из всемирной сети Интернет «Устройство защиты от торсионной составляющей электромагнитного поля «ФОРПОСТ-1», где указано: «Защитные свойства устройства подтверждены испытаниями, проведенными в Украинском научно-гигиеничном центре Министерства здравоохранения от 11.05.2000, протоколом клинических испытаний, проведенных научно-методическим центром Главного военного госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко от 12.10.1999 в г. Москва, отчетом относительно результатов проверки действия устройства «Форпост-1» на состояние здоровья человека, который находится под действием монитора компьютера, утвержденным доктором биологических наук профессором С.И. Репьевым (Санкт-Петербург). Устройство имеет сертификат качества СДС 04-034К, Европейский сертификат (директива 93/52/ЕЭС)».
В материалах апелляционного дела в наличии также документы на «Устройство корректирующее «Форпост-1», действие которого базируется на существовании торсионных полей: Технические условия ТУ В 32.20589555-001-2003 на «Устройство корректирующее «Форпост-1», зарегистрированные 09.10.2003 Украинским государственным научно-производственным центром стандартизации, метрологии и сертификации; Протокол комплексных испытаний устройства корректирующее «Форпост-1» от 10.10.2003; экспертный вывод Киевского экспертно-технического центра Госнадзор охраны труда от 12.08.2003 на соответствие технических условий ТУ В 32.20589555-001-2003 на «Устройство корректирующее», требованиям нормативных актов по охране труда.

В выводе учреждения экспертизы сказано, что «указанные «поля», «компоненты» и «вихри» по признанию самих авторов не могут быть объективно зафиксированные современными приборами — т.е. материальных доказательств своего существования не имеют».
Коллегия Апелляционной палаты не нашла в материалах заявки такого признания авторов. Наоборот, там был Протокол комплексных испытаний устройства корректирующего «Форпост-1», в котором подтверждено фиксирование торсионных полей прибором «Индикатор геофизических аномалий ИГА-1» (сертификат соответствия системе сертификации ГОСТ Р № 0123882 от 26.04.2001).

Относительно непризнания официальной наукой существования торсионного поля, коллегия Апелляционной палаты, рассмотрев много информационных источников, заявила, что даже среди академических ученых нет единого взгляда на эту проблему (информация из сети Интернет: В.Л. Гинзбург «О лженауке и религии»).

В п. 6 ст. 16 Закона указано, что в случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности любых ведомостей или элементов, которые содержатся в материалах заявки, учреждение экспертизы может требовать от заявителя предоставления дополнительных материалов. 

Коллегия Апелляционной палаты отмечает, что учреждение экспертизы не направило запрос о предоставлении дополнительных материалов заявителю. Основное же требование предыдущего решения об отказе в выдаче патента — доказательств заявителем официального признания торсионного поля.

Действующее законодательство не содержит требований относительно соответствия заявки на изобретение условиям научной достоверности. Материалы заявки необходимо проверять на соответствие требованиям Закона, Правил составления и Правил рассмотрения.

Принимая во внимание сказанное, коллегия Апелляционной палаты решила, что заявителя лишили возможности предпринять в полном объеме все шаги для обретения прав на свое изобретение, а вывод о несоответствии изобретения условию патентоспособности «промышленной пригодности» необоснованный. При таких обстоятельствах решение об отказе в выдаче патента на изобретение подлежит отмене.

«ІВ» №8 2004 г.

Обманчивость — стопроцентное основание для отказа?

Татьяна МАКАРЫШЕВА,

начальник отдела организации судебной защиты ГП «Украинский институт 

промышленной собственности»,

г. Киев
В Апелляционной палате Государственного департамента интеллектуальной собственности были рассмотрены возражения ООО «А» против решения Госдепартамента относительно заявки на знак для товаров и услуг «ГРІНВІЧ».

Решение Госдепартамента принято на основании п.2 ст.6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (далее — Закон). В выводе учреждения экспертизы речь шла о том, что «заявленное обозначение является обманчивым для всех товаров и услуг, указанных в приведенных материалах заявки перечня (порождает в сознании потребителя ассоциации, связанные с определенным географическим местом изготовления товаров или предоставление услуг, — «Гринвич — город в Великобритании, в конурбации Б. Лондон, на р. Темза. Астрономическая обсерватория (осн. в 1675). Через Гринвич проходит меридиан, который взят за основу мирового отсчета времени и долготы» (Географический энциклопедический словарь, А.Ф.Трешников; М. — 1989, изд. «Советская энциклопедия», стр. 138)».
Апеллянт — ООО «А» возражал против решения об отклонении своей заявки. Он считал, что обозначение «ГРІНВІЧ» относительно заявленного перечня товаров и услуг воспринимается как фантазийное, поскольку в большинстве людей ассоциируется с Гринвицким (нулевым) меридианом. Поэтому заявленное обозначение не будет вводить потребителя в обман относительно места изготовления товаров или предоставления услуг. Кроме того, апеллянт утверждал, что заявленное обозначение приобрело разрозненную способность вследствие использования.
Согласно Закону (п. 2 ст. 6) не могут получить правовую охрану обозначения, которые являются обманчивыми или такими, что могут ввести в обман относительно товара, услуги или лица, которое производит товар или предоставляет услугу.

Правила составления, представления и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг (далее — Правила) к обозначениям, которые являются обманчивыми, или такими, что могут ввести в обман относительно товара, услуги или лица, которое производит товар или предоставляет услугу, относят обозначения, порождающие в сознании потребителя ассоциации, связанные с определенным качеством, географическим происхождением товаров или услуг, или с определенным производителем, что на самом деле не отвечает действительности (п. 4.3.1.9 Правил).
Таким образом, обозначение можно признать обманчивым, или таким, что способно вводить в обман, когда очевидно, что оно в процессе использования знака не исключает опасность введения в заблуждение потребителя.

Рассмотрим состояние дел. 

Заявление о регистрации словесного знака для товаров и услуг «ГРІНВІЧ» на имя ООО «А» было представлено в Госдепартамент 03.06.2004. Заявитель просил предоставить охрану знака относительно товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее — МКТУ) и услуг 35 класса МКТУ. Заявленное словесное обозначение «ГРІНВІЧ» выполнено обычным шрифтом, прописными буквами кирилловской азбуки. В заявлении отмечалось, что обозначение представляет собой искусственно созданное слово, которое прямо не касается товаров и услуг, которые заявляются. 

На заседании коллегии Апелляционной палаты оказалось, что производителем алкогольных и безалкогольных напитков, маркированных заявленным обозначением, есть ОАО «Б», которое изготовляло такую продукцию по заказу ООО «А» согласно договору на поставку материалов и покупку коньячной продукции.

В переводе с древнеанглийского языка заявленное обозначение обозначает «зеленые кусты», т.е. определенной мерой воссоздает название производителя. ОАО «Б» имеет лицензию на производство алкогольных напитков, выданную в определенном законодательством порядке, и разрешение на производство коньяков, в названии которых присутствующее заявленное обозначено. 

По информации из сети Интернет известно о том, что в Украине существуют туристическая компания, бар, кафе, клуб, которые имеют такое же название — «Гринвич».

По мнению коллегии, при таких обстоятельствах заявленное обозначение не будет восприниматься потребителями как указание на место изготовления товаров, а именно с городом в Великобритании, который в настоящее время находится в пределах (на территории, «в конурбации») В.Лондона, т.е. слилось со столицей Великобритании, о чем речь идет в Географическом энциклопедическом словаре, на который ссылалось учреждение экспертизы.
Обратим внимание на норму статьи 3 Закона, а именно: если международным договором Украины установлены другие правила, а не те, что предусмотрены законодательством Украины о знаках, то применяются правила международного договора. Согласно ст. 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности для того, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака. 

Объем продажи коньяка, маркированного обозначением «ГРІНВІЧ», имеющегося на рынка Украины с 2004 года, сейчас возрастает. Предоставленные апеллянтом ведомости о договорах купли-продажи коньячной продукции ряда фирм подтверждают ведомость ординарного коньяка под названием «ГРІНВІЧ» в конкретном сегменте рынка по реализации алкогольных напитков. 

За период продвижения продукции на украинском рынке апеллянт расходовал значительные средства на рекламу, в частности, телевизионную рекламу на украинских телеканалах («5 канал», «ICTV», «СТБ», «Новый канал», «TRK Ukraine»), которая размещалась на «бигбордах» разных регионов Украины и т.п. Поэтому благодаря активной рекламной деятельности апеллянта заявленное обозначение приобрело разрозненную способность относительно товара и его производителя. Т.е., в сознании потребителя обозначение «ГРІНВІЧ» ассоциируется с конкретным товаром — коньяком и с конкретным лицом — производителем.
Учитывая то, что Великобритания, а именно г. Гринвич, в воображении украинских потребителей не связаны с традиционным местом изготовления алкогольных напитков, по мнению коллегии Апелляционной палаты, для заявленного перечня товаров и услуг обозначения «ГРІНВІЧ» имеет фантазийный характер и не ассоциируется с происхождением товаров и услуг из указанного географического места. 

Коллегия также приняла во внимание, что апеллянт является владельцем серии знаков, которым предоставлена правовая охрана в Украине относительно таких самых или родственных товаров, а также тех, которые имеют общий словесный элемент «ГРІНВІЧ».
Поскольку коллегия имела достаточно оснований считать, что словесное обозначение «ГРІНВІЧ» приобрело разрозненную способность вследствие использования, возражение удовлетворили, а обозначение зарегистрировали относительно всего заявленного перечня товаров и услуг.

При рассмотрении вышеприведенного возражения возникла мысль о сходстве с возражением, которое когда-то рассматривалось в Апелляционном совете Госпатента Украины и касалось обозначения CAPRI, которое заявитель хотел зарегистрировать в качестве знака для товаров 34 класса МКТУ, а именно: табака, приспособления для курения, спичек.

В чем похожесть? Пересмотрим архив.

Апеллянт — известная табачная компания Браун енд Вильямсон Тобакко Корпорейшн из США не согласился с решением Ведомства об отказе в регистрации знака относительно всего заявленного перечня товаров 34 класса МКТУ. Основание для отказа — п. 8 Временного положения о правовой охране объектов промышленной собственности и рационализаторских предложений в Украине, а именно: заявленное обозначение CAPRI совпадает с названием острова в Италии, которое может ввести в заблуждение потребителя относительно места изготовления товара, а также места нахождения его изготовителя.

Какие доказательства были приведены апеллянтом в свою пользу?

В патентном ведомстве Италии зарегистрирован знак CAPRI на имя фирмы Браун енд Вильямсон Тобакко Корпорейшн для сигарет. Апеллянт зарегистрировал слово CAPRI и этикетки с этим словесным элементом во многих странах мира. Поэтому апеллянт считал, что можно использовать принцип telle quelle, согласно ст. 6 quinquies (пункты А, С) Парижской конвенции по охране прав промышленной собственности при регистрации в Украине знака CAPRI.

Обратимся к энциклопедическим словарям. Согласно ведомостям «Капри, давнее Каприе, итальянский остров, часть области Кампания и провинции Наполи, в заливе Наполи, в двадцати милях от Наполи, напротив полуострова Сорренто; площадь 5¾ кв. миль; население — около 3500 человек. Остров — около четырех миль длиной и двух миль шириной. Капри имеет островную поверхность с крутыми берегами, которые покрыты пещерами и фантастическими скалами. Высочайшая точка — гора Маунт Соларо (1920 футов) в восточной части острова. Наиболее интересными на Капри являются: Голубой Грот, начинаясь из моря, он наполняется странным голубым светом, когда сияет солнце; руины виллы, построенной Тибериусом; естественная Арка; арочный проход в скалах. Ведущая отрасль хозяйства — рыболовство; вырабатывают также фрукты, масло и вино. Капри — любимое место отдыха неаполитанцев и других туристов. Безусловно, Капри был заселен еще в доисторические времена. Сначала были греки, потом — римляне. В 1806 году остров оккупировали британцы, в 1808 году — французы, а в 1813 остров был возвращен Фердинандом Первым Двух Сицилий. Во времена второй мировой войны остров был оккупирован британскими войсками. Основные города — Капри и Анакапри». The American Peoples Encyclopedia. A Modern Reference Work. Grolier Incorporated. New York, 1966, с. 242.

«Капри — горный итальянский остров перед входом в пролив Неаполи. Провинция Неаполи 6 км длиной, максимум 2,75 км шириной, 10,4 кв.км величиной, высота над уровнем моря — 589 м в Монте Соларе. Окружающее остров побережье из массивного юрского известняка является геологическим продолжением Соррентийского полуострова; умеренный климат; разнообразная вечнозеленая растительность; цитрусовые и оливковые сады, живописные пещеры (в особенности Голубой Грот). Местность привлекает ежегодно огромное количество туристов в главные города: Капри и Анакапри, которые можно достигнуть с причалов Марина Гранд и Марина Пиколла или с помощью вертолета из Неаполя.

Найдены свидетельства, что остров был обитаем еще в палеолите. Кайзер Август завоевал его в 29 в.д.н.э., и скоро здесь обосновался. Капри был также любимым местом пребывания Кайзера Тиберия, который здесь жил от 27 до 37 лет и оставил двенадцать построенных вилл (из них на сегодняшний день сохранилась как импозантные руины вилла Тиберия, так называемая вилла Зевса). Позднее был местом ссылки неугодных членов дома Кайзера. В средние века на Капри искали прибежище пираты. От средних веков на Капри осталась только церковь Санто Костанцо (ХІ век) и части бывших келий картезианских монахов (1371 г. основания, реставрированы), а также руины Кастелло Барбаросса, называемые Кастиглионе, из ХІІІ века (около ХVI века разрушены морскими пиратами). Литература: Kesel H.: Biogr. Einer Insel/ — 1971 и прочие. Энциклопедический лексикон Майера. Том 5: Буд — Кон. Со специальными статьями Вольфганга Бауера, Рудольфа Кайзера и Карла Фанера. Институт библиографии /Вена/ Цюрих. Издательство Лексикон, 1978, стр. 316.

Таким образом, Капри — маленький остров, площадью немного больше 10 кв.км., известная отрасль производства — виноградарство, хорошо развитый туризм. Поэтому табачные изделия со знаком CAPRI не могут ассоциироваться с этим географическим местом. В большинстве стран мира регистрация географических названий в качестве товарных знаков разрешается в случае, если считается нереальным то, что географическое обозначение на этикетке будет восприниматься потребителем как место происхождения (или производства) того или другого товара, или, если географическое место настолько небольшое по размерам, что не имеет значения. Товарным знаком может быть выдуманное название местности, которая не связана с производством маркированных изделий. Так, в Италии зарегистрирован знак CAPRI для тканей, поскольку ни у кого не вызывает сомнений относительно его фантазийного характера, так как на острове Капри не развита текстильная промышленность. Использование географических названий в качестве товарных знаков широко применяется в табачной промышленности, например KENT, HOLLYWOOD, MONTANA и прочие.

Апеллянт настаивал на фантазийном происхождении обозначения CAPRI. Мотивов для использования географического названия с целью рекламы нет, так как фирмы США, в частности сам апеллянт, известные экспортеры табака и табачных изделий. Предположение относительно географического происхождения табачных изделий из острова Капри не может быть рекламой для американского производителя с известной репутацией в мире. Об этом свидетельствуют документы, которые подтверждают регистрацию обозначения CAPRI как самостоятельного знака, так и словесного элемента в составе этикетки: всего 156 регистраций более чем в 120 странах мира.

Кроме того, следует отметить, что одной из основных функций товарного знака есть гарантийная функция, т.е. гарантия того, что товары характеризуются известными потребителям свойствами. Такая функция приобретается товарным знаком во время продолжительного использования и можно считать, что заявленное обозначение выполняет такую функцию, поскольку используется на протяжении многих лет.

Коллегия проанализировала, не будет ли заявленное обозначение обманчивым для среднего потребителя относительно товара или его изготовителя в соответствии с п. 8 Временного положения.

Относительно товара. Обозначение CAPRI не может вводить в заблуждение потребителей относительно товаров 34 класса МКТП, так как эта последовательность букв не совпадает с названием товара и не порождает ассоциаций с любым товаром.

Относительно изготовителя. Сторонами не предоставлены ведомости о табачном производстве на острове Капри и в Италии в целом. Об отсутствии такого производства свидетельствует и регистрация знака CAPRI для товаров 34 класса МКТП в Италии. Поэтому предположение относительно возможности восприятия острова Капри как места изготовления табачных изделий - безосновательное.

В сознании украинских потребителей заявленное обозначение может порождать ассоциации, связанные с островом Капри, так как для граждан бывшего СССР остров Капри известный как место отдыха советского писателя М. Горького и советского вождя В. Ленина (Советский энциклопедический словарь, 1982). Приведенное подтверждает мысль коллегии о том, что обозначение CAPRI может восприниматься украинскими потребителями как символ отдыха, а не как место изготовления товара или место нахождения изготовителя.

Вывод. Таким образом, обозначение CAPRI не является обманчивым для потребителей как относительно товара, так и относительно изготовителя. Решение Ведомства относительно заявки, о которой идет речь, не в полной мере отвечает норме Временного положения, так как п. 8 Временного положения не содержит указания о «месте изготовления» и «месте нахождения».

Поскольку апеллянт предоставил документ, который подтверждает акт регистрации знака в стране происхождения, согласно ст. 6 quinquise Парижской конвенции знак должен быть зарегистрированным в стране — участнице Парижской конвенции, если он зарегистрирован в стране происхождения (принцип telle quelle) и, в частности, не является обманчивым для публики. 

Согласно п. 30 Временного положения заявленное обозначение отвечает условиям, предусмотренным пунктом 8 этого положения, и может быть зарегистрированным в Украине, о чем Апелляционный совет и вынес решение.

Вот он — ответ на вопрос о похожести приведенных примеров — использование нормы ст. 6 quinquies Парижской конвенции.

«ІВ» №2, 2006 г.

Семинар «Медиация как альтернативный метод решения 

коммерческих споров»

Ирина АБДУЛИНА, 

главный редактор научно-практического журнала «Інтелектуальна власність»,

магистр интеллектуальной собственности,

г. Киев

В последнее время в мире при судебном решении коммерческих споров все чаще используют альтернативный метод — медиацию. К поискам альтернативных методов побуждают также задержки, продолжительность и дороговизна судебных разбирательств. Заинтересованность в новом методе обусловлена и особенностями процесса медиации.

Хотя для Украины медиация является пока что новой практикой, интерес к ней усиливается. Это очередной раз подтвердил семинар «Медиация как альтернативный метод решения коммерческих споров», который состоялся недавно в Украинском институте промышленной собственности. Организаторами его выступили Международная ассоциация торговых марок (INTA), Государственный департамент интеллектуальной собственности, патентно-правовая фирма «Пахаренко и партнеры», юридическая фирма «Украинская юридическая группа». 

Перед присутствующими на семинаре — работниками государственной системы интеллектуальной собственности, юристами, патентными поверенными, судьями выступил первый заместитель председателя Госдепартамента Владимир Жаров. Он охарактеризовал современное состояние законодательства Украины в области защиты прав интеллектуальной собственности.

О возрастающей популярности медиации как метода решения коммерческих споров и споров в сфере интеллектуальной собственности рассказала президент юридической фирмы «Украинская юридическая группа» Ирина Палиашвили. Директор патентно-правовой фирмы «Пахаренко и партнеры», патентный поверенный Антонина Пахаренко-Андерсон сообщила о роли медиации как методе альтернативного решения споров в свете демократизации общественных институтов в юрисдикциях Восточной Европы. Насколько приемлима медиация при решении коммерческих споров вокруг интеллектуальной собственности? Ответ на этот вопрос обосновала в своем выступлении главный консультант ВАТMark, член правления Международной Ассоциации торговых знаков INTA, медиатор, аккредитованный GEDR (Великобритания) То Су Ань. 

Так что же такое медиация?
В переводе это слово означает посредник, нейтрал. Случается, что во время переговоров стороны полностью не раскрывают своих настоящих интересов, что негативно сказывается на принятии правильного решения с учетом пожеланий сторон. Вот тогда в главной роли может выступить медиатор — посредник, на участие которого должны согласиться обе стороны. Стороны представляют свои позиции медиатору, а дальше каждая из них конфиденциально рассказывает ему суть дела, раскрывая свои интересы. Медиатор без лишних эмоций, упрощая ситуацию, подталкивает стороны к обоюдному решению спорного вопроса.

Медиация — процедура не обязательная. Даже если стороны согласились на помощь медиатора, они могут не продолжать процесс медиации после первой встречи с ним. То есть, стороны всегда контролируют процедуру медиации. Также им не могут быть навязаны решения, поскольку медиатор этого решения не принимает. Роль медиатора, скорее, в том, чтобы помочь сторонам урегулировать свои вопросы. Конфиденциальность медиации обеспечивает откровенность и открытость процесса, гарантируя при этом, что любые заявления или предложения относительно урегулирования не будут иметь никаких последствий: то есть, не будут использованы в ходе дальнейшего судебного или арбитражного рассмотрения.
Итак, отличие медиации от арбитража состоит в тому, что при медиации стороны, неся ответственность за спор и контроль над ней, не передают медиатору полномочий по принятию решения, — его принимают с учетом пожеланий сторон и их хозяйственных интересов. А при арбитражном рассмотрении действует объективный стандарт, очерченный законодательством. Поэтому часто говорят, что процедура медиации, основана на заинтересованности, а процедура арбитража — на правах.
Процедура медиации подходит не для всех споров. Например, в случае намеренного недобросовестного производства контрафактной продукции или пиратства, едва ли можно использовать медиацию, ведь она предусматривает обязательное сотрудничество обеих сторон.
Медиация в особенности уместна в случаях споров между сторонами при таких продолжительных договорных отношениях, как работа по лицензиям, при дистрибьюторских соглашениях или договорах концессии. 
В пользу медиации говорит высокий процент успешного завершения споров. Риск при медиации — незначительный, ведь, контролируя весь процесс, каждая из сторон может прекратить ее на любой стадии. Как свидетельствует зарубежный опыт, альтернативный метод медиации становится более эффективным, поскольку защищает достоинство и репутацию, улучшает отношения, учитывает интересы, экономит средства, обеспечивает прозрачность и демократичность.

Проанализировав мировую практику медиации, участники семинара обсудили применение зарубежного опыта в Украине. О перспективах методов альтернативного решения споров в нашей стране говорил президент Украинского центра согласия, медиатор Роман Коваль. С 1992 года он работает экспертом-медиатором политических, трудовых и соседских споров. Приводя конкретные примеры со своей практики, Роман Коваль убедительно доказывал, что медиаторы нужны сфере интеллектуальной собственности. Интересно, что в странах, где начали использовать медиацию в судебных структурах, перед рассмотрением дел сторонам предлагается пройти процесс медиации. Статистика свидетельствует, что 80 процентов споров, которые проходят медиацию, решаются положительно.

Участники семинара также просмотрели учебный фильм о медиации в сфере защиты интеллектуальной собственности. Им было предложено рассмотреть спор и смоделировать медиационные процессы в отдельных группах, созданных из участников семинара, с дальнейшим интерактивным обсуждением конкретных ситуаций. 
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	«Мирися з твоїм противником швидко, поки ти ще на дорозі з ним, 

щоб противник не віддав тебе судді, 

а суддя не віддав тебе слузі, 

щоб той не вкинув тебе у в’язницю. 

Істинно кажу тобі: не вийдеш звідти, поки не віддаси останнього гроша»

 (Мв. 5:25—26). 




Урегулирование любой конфликтной ситуации — всегда сложное балансирование выраженных позиций сторон, их глубинных интересов, а также реалий правовой и социальной среды, в которой оперируют стороны. Упрощенно — это баланс между: «мы хотим» (Z) «нам необходимо» (Y), и «какие у нас есть инструменты, чтобы получить то, что мы хотим или, в крайнем случае, то, что нам действительно необходимо, исходя из актуальных правовых норм, практики решения подобных вопросов и реалий судебного делопроизводства» (X). Если представить конфликт в виде уравнения, используя перечисленные переменные, то это будет выглядеть таким образом: Y=Z/X.

То есть, для того, чтобы удовлетворить глубинный интерес (Y) — получить то, что необходимо нам или нашему оппоненту (Y), нужно сопоставить (Z) — выраженную позицию стороны и (X) — то есть, все то, что влияет на внешнее урегулирование конфликта.

Примитивной иллюстрацией фабулы конфликта может служить спор об апельсине, где обе стороны претендуют на апельсин (выраженная позиция), причем одна из сторон — производитель апельсинового сока, а другая — производитель апельсинового мармелада, соответственно, первая сторона на самом деле использует только мякоть апельсина, а второй необходима только цедра, это и есть их глубинные интересы, скрытые за позицией: «отдай апельсин».

Позиция стороны (Z), как правило, известна. Она выражена в устных и письменных требованиях и заявлениях оппонента, в том числе, претензиях, исках, ответах на них. Глубинные интересы сторон (Y) всегда можно аналитически определить в процессе расследования сопутствующих конфликту обстоятельств и дополнительных коммуникаций с оппонентом. (Х) всегда остается труднопрогнозируемым и лишь отчасти известным. 

Право на судебное решение спора является абсолютным правом каждого гражданина и хозяйствующего субъекта, которое закреплено Конституцией Украины. Однако практика урегулирования конфликтов таким путем выявляет значительные риски, которые негативно влияют на уровень прогнозируемости результата, что заставляет искать и развивать альтернативные методы урегулирования конфликтов.

Среди упомянутых рисков необходимо отметить:

· несогласованность законодательства Украины в области защиты прав интеллектуальной собственности, в частности, несогласованность норм хозяйственного и гражданского кодексов в отношении правового статуса коммерческого наименования, гражданского кодекса и специальных законов Украины о защите авторских прав в отношении произведения созданного в рамках служебных обязанностей и др.; 

· неоднозначность толкования правовых норм, отсутствие квалификации судьи в данном вопросе и, как следствие, некорректное восприятие правовой позиции стороны спора; 

· широкий спектр возможных защит и встречных претензий оппонента. Например, в сфере прав интеллектуальной собственности существуют значительные риски инициирования нарушителем, к которому предъявлены претензии, процедуры признания свидетельства на торговую марку или патента на изобретение недействительными; кроме того, нарушитель может выдвинуть такую защиту, как право преждепользования, которое позволяет любому лицу, осуществившему значительную подготовку к использованию марки, до даты наступления прав на торговую марку собственника, предъявляющего претензии, продолжать такое использование в существующих объемах;

· значительные затраты финансовых и временных ресурсов. Примерная смета судебных расходов в спорах, касающихся торговых марок, составляет 15000 грн. и включает в себя следующие позиции: гонорар патентного поверенного, разрабатывающего стратегию защиты и определяющего специализированную правовую позицию и возможные защиты оппонента; гонорар адвоката, осуществляющего аргументированное и агрессивное представительство в суде (иногда патентный поверенный выступает также в роли адвоката), расходы на сбор доказательств, расследование полноты фактов, выявление скрытых фактов и опосредствованных обстоятельств, влияющих на позиции оппонента; судебная экспертиза, поскольку вопросы сравнения марок требуют специальных знаний;

· значительное ограничение контроля процесса сторонами. Одним из основных недостатков судебного процесса является то, что строго регламентированный формат процесса не позволяет гибко реагировать на изменение ситуации и позиций сторон, стороны не контролируют присутствие друг друга на заседаниях и процесс, соответственно, выходит из-под контроля. Возможность аппеляции и кассации затягивает процесс на годы;

· сложности исполнительного производства; даже пройдя все возможные уровни судебной системы и получив решения конечной инстанции, выигравшей стороне предстоит преодолевать сопротивление оппонента исполнению судебного решения, что влечет инициирование исполнительного производства, которое в свою очередь оттягивает достижение необходимого результата;

· стагнация основной деятельности хозяйствующего субъекта и негативный PR. Любая конфликтная ситуация, которая выходит за рамки дискуссии двух конфликтующих сторон, по ходу разрешения конфликта отвлекает действующие стороны от активного продвижения основной деятельности и ведет к замедлению динамических процессов развития предприятия. Этот процесс усугубляется негативной оглаской, влияющей на деловую репутацию конфликтующих сторон.

Все перечисленные риски обуславливают высокий уровень затратности финансовых и временных ресурсов и низкий уровень прогнозируемости внешнего решения конфликта в рамках судебной системы. В конечном счете риски могут настолько снизить положительный эффект выигрышного решения, что усилия по его получению окажутся неоправданными. Поэтому, считаем, что выбор стратегии защиты интеллектуальной собственности и, в частности, торговой марки — это комплексное коммерческое решение, основанное на всестороннем юридическом и маркетинговом анализе конкретной ситуации и балансе возможных последствий, рисков и альтернатив.

В данной статье мы предлагаем рассмотреть, как альтернативу, метод медиации — посредничества, который проявил себя как эффективный способ компромиссного выхода из конфликтной ситуации с минимизацией вышеперечисленных рисков и, соответственно, повышением уровня контроля и прогнозируемости результата. 

Mediation — (англ.) посредничество; вмешательство с целью примирения. Посредничеством называется процедура, в которой к урегулированию конфликта привлекается независимое третье лицо (медиатор) с целью помочь сторонам найти консенсуальное решение спора. Роль медиатора — облегчить общение сторон, помочь сфокусировать внимание на реальных причинах спора, идентифицировать для сторон глубинные интересы оппонента, генерировать креативные варианты решения спора.

В то время как судебное разбирательство и третейская процедура, где стороны стремятся добиться благоприятного решения от уполномоченного лица (судьи или арбитра), посредник способствует грамотному проведению структурированных переговоров, в ходе которых стороны могут:

— выразить эмоции и получить психологическую разгрузку,

— устранить недоразумения,

— выявить глубинные интересы и потребности, лежащие в основе требований друг друга,

— обнаружить сферы взаимных интересов, и, наконец,

— совместно сформулировать решение, удовлетворяющее эти интересы и потребности.

Медиация может стать совместным поиском для взаимоприемлемого удовлетворения глубинных и действительных интересов сторон, скрытых за их позицией.

Сторонники посредничества полагают, что решение спора, выработанное сторонами совместно, обычно более выгодно для них, чем решение, принятое третьим лицом, в первую очередь, потому что оно полнее учитывает положение и цели сторон. 

Учитывая преимущества медиации, можно ознакомиться с ее механизмом: посредник (медиатор) осуществляет координацию дел, принятых к рассмотрению в соответствии с правилами проведения посредничества; сбор информации, необходимой для более полного понимания сути имеющихся проблем; выявление сторон, участвующих в процессе, и третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет конфликта (спора) определение условий и требований оппонентов; предварительный анализ перспектив разрешения конфликта; назначение времени и даты проведения процесса посредничества; выбор места проведения посредничества.

Сам процесс происходит приблизительно таким образом:

— вступительное слово посредника (разъяснение целей, формата, правил коммуникаций);

— поочередные выступления сторон или их представителей, в которых они озвучивают свое видение проблемы, формулируют мнения по спорным вопросам и излагают свои цели, которых они хотят добиться в процессе посредничества;

— работа сторон (при помощи посредника) с градацией проблем по степени их значимости; 

— опрос сторон посредником о возможностях и вариантах разрешения спора; 

— переход от субъективных критериев типа «чего хочу добиться я» к объективным — «что объединяет всех»: дальнейшие интересы, несиловое разрешение имеющихся противоречий, экономия ресурсов;

— выдвижение сторонами (при активном стимулировании процесса посредником) своих вариантов возможного разрешения конфликта (спора);

— процесс решения конкретных проблем; 

— выработка вариантов решения спорных вопросов (с возможным проведением «мозгового штурма»); 

— оценка вариантов с точки зрения интересов сторон; 

— определение наилучших и наихудших альтернатив обсуждаемому соглашению; 

— возможная экспертная оценка приемлемых вариантов соглашения или спорных вопросов; 

— обсуждение возможных вариантов соглашения и всех его составляющих частей и пунктов до полного понимания и согласия сторон с его содержанием.

В суде или арбитраже задача стороны — убедить судью, а не другую сторону. Для медиации важно, чтобы решение было принято обеими сторонами, поэтому задача стороны — убедить оппонента и, соответственно, обращение идет к нему, а не к медиатору, хотя медиатор может переформулировать заявления и обращения сторон для смягчения эмоциональной нагрузки общения.
Важно отметить, что содействие медиатора не исключает участия личных представителей сторон в процессе медиации. Медиатор — лицо нейтральное, стороны же предварительно должны быть подготовлены к переговорам, имея детальный анализ позиции, в виде юридического заключения юриста (в случае вопросов интеллектуальной собственности — патентного поверенного). В частности, юридический советник должен разъяснить такие вопросы:

— краткое и доступное описание правовой позиции;
— сильные стороны своей правовой позиции в споре;
— слабые стороны своей правовой позиции в споре;
— сильные стороны правовой позиции оппонента;
— слабые стороны правовой позиции оппонента;

— наилучшее решение, которое можно ожидать от суда;
— наихудшее решение, которое можно ожидать от суда;
— как на эти вопросы ответит оппонент?

Если в судебной процедуре исход определен законодательством и решением судьи, то в процессе медиации результат определяется волей сторон. Таким образом, решая вопросы, стороны принимают во внимание гораздо более широкий спектр социальных стандартов и своих деловых интересов. Принимая во внимание деловые интересы, стороны ориентируют результат на будущие отношения, в то время как суд  или арбитраж всегда ссылается на прошлые действия и отношения сторон.

В сфере интеллектуальной собственности предпочтительной является ситуация, когда посредник обладает специализированными познаниями в области предмета спора. Это позволит ему эффективней содействовать сторонам в структурировании конфликта и генерировании идей урегулирования спора.

Далее приводим пример спора о нарушении прав на торговую марку и коммерческое наименование, а также решение, к которому пришли стороны в результате процедуры медиации с помощью медиатора — специалиста права интеллектуальной собственности.

Сторона 1
Принципал изначально не присутствовал лично на рынке и оперировал через дистрибьютора, который опередил принципала в регистрации его марки в Украине, выполненной с помощью шрифта «киррилица» (марка 1). Впоследствии, принципал зарегистрировал марку в Украине, используя шрифт «латиница» (марка 2) и организовал юридическое лицо в Украине под фирменным наименованием, идентичным марке 1.

Сторона 2
Дистрибьютор изначально оперировал на рынке в партнерстве с принципалом, в последствии зарегистрировал марку 1 на свое имя и начал самостоятельные операции под маркой 1 на интернет-страницах, адреса которых включают словесный элемент марки 2.

Глубинный интерес Стороны 1 — возобновление исключительного права использования обозначения на территории Украины, восстановление позиций на рынке, прекращение введения в заблуждение существующих и потенциальных клиентов. 

Глубинный интерес Стороны 2 — урегулирование конфликта, уменьшение негативных последствий огласки конфликта, сохранение позиций на рынке, уменьшение затрат по ре-брендингу бизнеса.

Концесуальное решение, к которому пришли стороны в процессе медиации:

· прекращение использования марки Стороной 2, кроме как в рамках соглашения, достигнутого в процессе медиации;

· уступка (с оплатой) Стороне 1 прав на марку 1 (передача прав на Свидетельство на торговую марку 1);

· перерегистрация всех доменных имен, содержащих марку 2 на имя стороны 1 за счет Стороны 1;

· ре-дизайн веб-страниц стороны 2 для обеспечения исключения использования Стороной 2 торговой марки 1;

· составление и публикация совместного заявления об урегулировании конфликта на нейтральной интернет-странице по наиболее посещаемому адресу Стороны 2;

· перевод конфликтного сайта в статичное состояние  и размещение на нем вышеуказанного заявления и ссылок на активные ресурсы сторон. 

Таким образом, стороны пришли к решению, что скорректировало их выраженные позиции и позволило им удовлетворить глубинные интересы. Причем риски, связанные с внешним решением конфликта (финансовые затраты, низкая прогнозируемость судебной системы, отсутствия гибкости судебного решения, сопротивление оппонента при исполнении решения) были максимально минимизированы и стороны имели абсолютный контроль над процессом урегулирования спора. 

Итак, метод основан на конечных интересах сторон, а не на их выраженных позициях. 

Преимуществами этого метода являются: гибкий путь к обоюдовыгодному результату; высокий уровень контроля сторонами над процессом урегулирования спора; возможность сохранения дальнейших деловых отношений с оппонентом; решение принимается сторонами и, соответственно, комфортно для обеих сторон, что обуславливает отсутствие сопротивления при реализации решения; медиация может происходить на любом этапе спора, даже после подачи исковых заявлений; Мировое соглашение может быть утверждено определением суда и иметь обязательный характер; всегда остается возможность обратиться в суд или прибегнуть к арбитражу.

Главное преимущество — не бывает провалившейся медиации — стороны, прошедшие этот процесс, всегда знают друг о друге больше, чем до участия в процессе, что дает возможность скорректировать позицию, сузить или расширить претензии, увидеть более четкую картину спора и, соответственно, более эффективно урегулировать.

«ІВ» №1, 2006 г.

Защита прав интеллектуальной собственности в условиях 

глобализации во внешней политике США
Вера ПОТЕХИНА,

юрист Юридической и патентной фирмы «Грищенко и партнеры»,

аспирантка Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины,

г. Киев

Как главный основатель глобализационного процесса Соединенные Штаты Америки приняли на себя роль инициатора унификации законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности, призванного защищать права американского производителя, прежде всего в сфере высоких технологий. Рассматривая механизм влияния страны — «глобализатора» на национальный уровень охраны указанных прав в других странах, нужно сосредоточиться на последствиях такого влияния для государств с недостаточным уровнем охраны прав интеллектуальной собственности.

Поднимая проблему права интеллектуальной собственности в США и в мире, сенатор Дж. Байден отмечал: «Мы можем совершать давление на страны, которые воздерживаются от прекращения пиратства, мы можем оказывать содействие установлению законодательства об интеллектуальной собственности и обеспечению его выполнения путем предоставления целенаправленной международной помощи…; мы также можем повлиять на другие страны с целью прекращения неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности. Украдены миллиарды долларов, утрачены сотни тысяч рабочих мест. Прекращение этой практики достойно таких усилий» [1]. Действительно, пиратство на рынке интеллектуальной собственности отражается на экономике США потерей сотен тысяч рабочих мест и снижением доходов от налогов в бюджет. 

Международный Альянс интеллектуальной собственности (International Intellectual Property Alliance) оценивает интеллектуальную собственность как наиболее прибыльный сектор американской экономики (почти 5% ВНП) [2]. Рынок интеллектуальной собственности США создает рабочие места для 4,3 млн американцев, что составляет 3,24% рабочих мест в стране. 

Соединенные Штаты Америки — мировой экономический лидер — расценивают недостаточный уровень охраны прав интеллектуальной собственности, прежде всего как преграду для развития экономических отношений. Конечно, низкий уровень охраны интеллектуальной собственности сдерживает развитие инновационной деятельности в странах. Закономерным следствием ненадлежащей защиты прав интеллектуальной собственности в стране является также отток специалистов (Украина, например, теряет программистов, инженеров в области компьютерных технологий, из-за чего государство не в состоянии защитить продукты их деятельности). 

Глобализация экономики и развитие высоких технологий во многих странах привели к росту мирового уровня пиратства. Вследствие глобализации на протяжении последних 20 лет увеличился спрос на интернациональные продукты интеллектуальной собственности, которые при условиях существования высоких технологий передаются в виде цифровых данных, что упрощает порядок их воспроизведения (CD — в музыкальной индустрии, CD-ROM — в компьютерной, DVD — в мире развлечений). Раньше, во время более слабого технологического развития, пиратская продукция характеризовалась низким уровнем качества, поэтому потребитель отдавал предпочтение более качественному товару. Сегодня случается, что качество нелегального экземпляра CD не уступает оригиналу. Таким образом, усовершенствование технологии воспроизведения стало предпосылкой распространения пиратства. Обратимся к статистическим данным: в 2001 г. производство контрафактных экземпляров DVD в среднем возросло на 9%, а мощность такого производства в Азии — на 35% [3]. Достижение в сфере высоких технологий позволяют «пиратам» вырабатывать такую упаковку, которая может ввести в заблуждение даже опытного потребителя. Совершенное компьютерное обеспечение и техника печати делает возможным воспроизведение торговых знаков, иногда более качественными, чем оригиналы.

В практике нарушений прав интеллектуальной собственности можно выделить такие основные направления: 1) нелегальное воспроизведение и распространение компакт-дисков и CD-ROMов; 2) распространение программ неправомерным путем (без осуществления продажи); 3) распространение компьютерных программ по сети Интернет. Данные Альянса компьютерных программ свидетельствуют, что пиратство компьютерных программ в 1998 г. привело экономику США к потере 109000 рабочих мест и 1,6 млрд. долл. налоговых платежей. Ассоциация интерактивных цифровых компьютерных программ (Interactive Digital Software Association) оценивает потери от контрафактной продукции для индустрии компьютерных развлечений в 3 млрд. долл. В 2000 г., этих денег хватило бы для разработки 1600 новых игр [4]. Музыкальная индустрия оценивает потери от мирового влияния пиратства в 4,2 млрд. долл. в 2000 г. По данным Ассоциации кино Америки (Motion Picture Association of America), 1 млн фильмов распространяется через сеть Интернет каждый день [5]. Никого уже не удивляют масштабы пиратства: контрафактные экземпляры фильма «Гарри Поттер и волшебный камень» появились в продаже в Китае еще до премьеры фильма. В январе 2002 г. газета «Нью-Йорк таймс» сообщила, что нелегальные экземпляры фильма «Властелин колец», который к тому времени только что вышел на экраны кинотеатров в США, уже продавались на улицах Джелалабаду (Афганистан) [6]. А программа Windows XP активно распространялась в Москве за два месяца до ее презентации компанией Mайкрософт [7]. Не удивит украинского читателя и тот факт, что видеоигру, которая в США стоит 50 долл., в городах Китая можно приобрести за 75 центов [8].

Отстаивая свои интересы, США призывают другие страны ликвидировать торговые барьеры, которые мешают экспорту американских товаров и услуг и прямому инвестированию граждан и компаний США в них. Каждый год Торговый представитель США (ТП) готовит отчет о торговых барьерах разных стран, который предоставляется в комитет по финансам Сената США и соответствующих комитетов Палаты представителей Конгресса США. Согласно положениям раздела 301 Тарифного законодательства США 1974 г. правительство США уполномочено путем переговоров добиваться от других стран устранения неблагоприятной торговой практики. ТП проверяет, есть ли основания считать, что правительство иностранного государства отказывает американской стороне в реализации предоставленных торговыми соглашениями прав и принимает меры, которые противоречат интересам США и требованиям международных договоров. 

Направления деятельности ТП определяют Конгресс и Администрация (правительство) США. Ежегодно, подбивая итоги относительно ситуации, которая сложилась в мире в сфере охраны интеллектуальной собственности, ТП сотрудничает с Федеральным бюро расследования, Министерством юстиции и Таможней для обеспечения достойного уровня охраны прав интеллектуальной собственности [9]. 

Двусторонние мероприятия защиты прав интеллектуальной 

собственности

Наибольшее внимание ТП обращает на страны с высочайшим уровнем пиратства. Эффективной мерой, направленной на борьбу с нарушениями, является ежегодное составление так называемого списка «Специальный 301», согласно которому Офис Торгового представителя США определяет страны, которые не обеспечивают адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности или отказываются от предоставления справедливого и равноправного доступа на рынок американских товаров, производство которых связано с использованием прав интеллектуальной собственности. Решение о внесении определенной страны в такой список принимает Всемирный союз защиты интеллектуальной собственности (International Intellectual Property Alliance — IIPA), после чего передает этот список в Офис Торгового представителя. Внесение стран-нарушителей в указанный Список имеет целью информирование потенциальных инвесторов о неблагоприятной ситуации в сфере интеллектуальной собственности. Включение стран в Список содействовало улучшению ситуации в определенных странах. Однако иногда необходимым мероприятием было принятие санкций относительно наиболее серьезных нарушителей. 

Другим двусторонним мероприятием стало установление программ преференциального режима, а именно: Общей системы преференций (Generalized System of Preferences), Инициативы Карибского бассейна (Caribbean Basin Initiative), Андского Акта о торговых преференциях (Andean Trade Preferences Act). Такие программы обеспечивают бестарифный импорт отдельных групп товаров к определенным странам при условии соблюдения определенных требований, включая адекватную и эффективную охрану прав интеллектуальной собственности. ТП также предоставляет техническую помощь странам с низким уровнем охраны интеллектуальной собственности для обеспечения действенности законодательства об интеллектуальной собственности и его внедрении. Дальше рассмотрим способы решения указанных проблем на примере некоторых стран.

Китай

Опыт показывает, что применение санкций иностранным государством или международной организацией к стране-нарушителю (например, торговых санкций на экспорт и импорт продукции) является одним из радикальных способов влияния. За нарушение прав интеллектуальной собственности (в частности нарушение прав производителей компакт-дисков, видео- и аудиовизуальной продукции) США грозились применением санкций к китайским производителям. Ожидаемые санкции не касались сектора экономики Китая, в котором непосредственно происходили нарушения прав интеллектуальной собственности, — карательный тариф обозначился на показателях экспорта продукции легкой промышленности и электроники. В 1992 и 1995 годах США и Китай заключили межгосударственные договора, которые разрешили Китаю стать членом ВТО в декабре 2001 г. Одновременно страна взяла на себя обязательства четко выполнять требования Соглашения ТРИПС. Желая вступить в ВТО, Китай значительно усовершенствовал законодательство в сфере интеллектуальной собственности. Существенно изменены закон о патентах (2000 г.), законы о товарных знаках и авторском праве (2001 г.); были приняты судебные разъяснения и административные положения, которые оказывали содействие согласованию законодательства Китая с требованиями Соглашения ТРИПС. Впрочем, уровень пиратства относительно оптических носителей в Китае остается на высоком уровне, страна продолжает быть центром производства и распространения контрафактных экземпляров развлекательных компьютерных программ, книг и т.п. [10]. Остается открытым вопрос, будут ли США причастными в дальнейшем к санкциям относительно этой страны?

Украина

Серьезное влияние США на Украину, по нашему мнению, положительно отражается на процессе становления эффективной национальной системы охраны интеллектуальной собственности. Укажем основные этапы такого давления.

30 апреля 1999 г. в докладе Торгового представителя США впервые отметилось, что Украина представляет наивысшую угрозу производству музыкальных компакт-дисков в Европе. «Восточноевропейские экспортеры-пираты, которые по обыкновению связаны с организованными преступными группировками, переместили свои операции в Украину, которая ныне считается наиболее проблемной территорией в Европе», — говорилось в информации агентства «Рейтер» от 11 июня 1999 г. Такая оценка привела к зачислению Украины в список «тщательного наблюдения», который составляет Офис ТП США согласно положениям соответствующих законов.

5 июня 2000 г. в ходе визита Президента США Б. Клинтона в Украину сторонами был согласован Общий план действий по борьбе с пиратством в области оптических носителей информации.

13 марта 2001 г. Украина была внесена в раздел «Приоритетная иностранная страна» (Priority Foreign Country) «Списка 301». (Впервые Украина начала фигурировать как нарушитель в отчете Торгового представителя за 1998 год).

7 августа 2001 г. правительство США приняло решение о приостановлении специального статуса беспошлинной торговли с Украиной из-за неспособности Украины остановить незаконное производство оптических носителей информации, в частности компакт-дисков (CD, CD-ROM, DVD), а 24 августа реализовало это решение. ТП США заявил, что Украина является наибольшим экспортером нелегальной оптической медиа-продукции, в связи с чем американская промышленность понесет ежегодные убытки в размере 200 млн долларов.

20 августа 2001 г. США объявили о своем намерении ввести санкции против Украины учитывая нерешение ею вопроса усовершенствования законодательной базы относительно защиты прав интеллектуальной собственности; США выдвинули требование о принятии Украиной Закона «Об особенностях предпринимательской деятельности в сфере производства, экспорта и импорта дисков для лазерных систем считывания».

Согласно Общей программе действий по борьбе с «пиратством», которая была принята летом 2000 года, уполномоченными представителями Украины и США, американские чиновники неоднократно инициировали осуществление проверок основных предприятий-производителей компакт-дисков с целью выявления производителей нелегальных экземпляров и применение определенных санкций к ним, прекращение производства и распространения «пиратских» копий на мировом рынке. Постановлением Кабинета Министров Украины было утверждено положение о комиссии по организации проверок предприятий-производителей оптических дисков и порядка проведения этих проверок. Согласно Положению о комиссии были созданы рабочие группы, в состав которых вошли представители соответствующих министерств и ведомств, а также эксперты Международной федерации индустрии звукозаписи (IFPI), представители общественных организаций и Посольства США. Во время проверок рабочие группы получили полный доступ для осмотра и изучения всех производственных помещений, оборудования, сырья, материалов, готовой продукции и рабочей документации.

Посол США в Украине Карлос Паскуаль в феврале 2002 г. отмечал: «Наша цель — покончить с пиратством, которое мешает легитимным украинским и иностранным инвесторам, а не закрывать украинские заводы по производству дисков или принуждать выводить их производство за границы Украины» [11]. Как известно по опыту Болгарии и Китая, методика вывоза пиратских производств на территории других государств не оправдала себя. Заводы по производству пиратских компакт-дисков были перенесены из Китая в Гонконг, откуда позднее незаконное производство переместилось в Макао. В Болгарии все заводы по производству компакт-дисков были закрыты на протяжении недели — на этом настаивал Президент Болгарии, обещая ускорить интеграцию страны в ЕС. Почти все заводы были демонтированы и вывезены в Россию, Украину и другие страны, где борьба с пиратством велась к тому времени не так активно. По опыту Болгарии видно, что методика без создания владельцев, заинтересованных в продаже лицензированной продукции, приводит лишь к миграции «пиратских» производств. Прослеживается закономерность: как только правительство страны начинает давить на нарушителей прав интеллектуальной собственности, они разворачивают свою деятельность в другой стране.

Украину обвиняют в том, что в ней производится наибольшее количество контрафактной продукции в Европе. Недавно производственная мощность выпуска музыкальных и компьютерных компакт-дисков в Украине составляла 50-70 млн дисков на год при внутреннем потреблении — 5-8 млн дисков. Украинское правительство, тем не менее, не соглашалось с такими цифрами. В феврале 2002 г. по заявлению Президента Украины (2002) с 6-7 заводов по производству компакт-дисков, осталось две линии, поэтому «Украина не имеет мощностей для продажи пиратских дисков в Европу, в чем ей предъявляют обвинение» [12].

В отчете Офиса Торгового представителя США за 2003 год отмечалось, что Украина остается «приоритетной иностранной страной», т.е. в списке наиболее серьезных нарушителей в сфере интеллектуальной собственности, чья деятельность по производству пиратской аудиовизуальной продукции причиняет наибольший вред владельцам интеллектуальных прав в других странах, а потому остается предметом расследований и установлений санкций. Кроме Украины, в список наиболее серьезных нарушителей занесены Аргентина, Бразилия, Доминиканская республика, ЕС, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Колумбия, Ливан, Россия, Тайвань, Венгрия, Уругвай и Филиппины. В отчете подчеркивалось, что неспособность Украины адекватно защитить права интеллектуальной собственности серьезно подрывает возможность развития торговли и привлечение инвестиций, а также мешает вступлению в Мировую организацию торговли» [13]. Торговый представитель Соединенных Штатов Америки Р. Зьолик заявил: «Мы очень обеспокоены отсутствием прогресса в Украине в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Правительство Соединенных Штатов продолжает контролировать ситуацию в Украине и принимать необходимые меры относительно борьбы с пиратством, а также принимать необходимые законы и подзаконные акты в сфере интеллектуальной собственности» [14].

Мероприятия защиты от многостороннего влияния 

контрафактной продукции

Мировой рынок понесет значительный ущерб от нарушений прав интеллектуальной собственности в отдельных странах. Отрицательно влияет на экономику других стран политика равнодушия или даже заинтересованности правительств низким уровнем охраны прав интеллектуальной собственности. В условиях глобализации контрафактные товары, которые содержат объекты прав интеллектуальной собственности, имеют свойство распространяться через мировые границы, создавая таким образом неблагоприятную ситуацию на рынке даже в странах, где существует эффективный уровень охраны. Итак, даже при условиях осуществления тщательного контроля за нарушениями в сфере интеллектуальной собственности в США, американский рынок испытает влияние от иностранных производителей. Неотъемлемой предпосылкой успешной ситуации в области интеллектуальной собственности является сотрудничество всех стран мира в борьбе с пиратством.

Унифицируя охрану прав интеллектуальной собственности, торговый представитель США использует многосторонние договорные механизмы. Соглашение ТРИПС, подписанное в 1990-х гг., стало средством внедрения минимальных норм защиты прав интеллектуальной собственности среди стран — участниц ВТО. Положение Соглашения ТРИПС требуют внесения государствами-участницами необходимых изменений в национальные законы, а также устанавливает механизм решения споров между странами. Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) об авторском праве и Договоре о выполнении и фонограммы дополнил систему охраны интеллектуальной собственности. 

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) является генеральным торговым соглашением между Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами Америки, которым устанавливаются общие положения внутреннего и международного режимов обеспечения прав интеллектуальной собственности. НАФТА обеспечила значительное улучшение защиты прав интеллектуальной собственности в Мексике. Соглашение установило необходимость присоединения стран к важнейшим международным договорным институтам — Парижской, Бернской, Женевской конвенций, а также к Союзу защиты новых видов растений. 

Усилие ТП в процессе присоединения более чем 30 стран в ВТО также имеет целью повышение международного уровня охраны интеллектуальной собственности. Как известно, необходимым условием вступления в ВТО является приведение национального законодательства в соответствии требованиям Соглашения ТРИПС.

В конце — данные последнего Отчета Торгового представителя США о ситуации в области охраны прав интеллектуальной собственности. Украина уже в течение двух лет определяется как страна с наиболее высоким уровнем нарушений в сфере интеллектуальной собственности. В «Список тщательного наблюдения» 2003 г. занесено Аргентину, Багамы, Бразилию, ЕС, Индию, Индонезию, Ливан, Филиппины, Польшу, Россию и Тайвань. Итак, в 2003 г. к числу наиболее серьезных нарушителей присоединились Багамы и Польша. А Уругвай, Колумбия, Доминиканская республика, Египет, Венгрия и Израиль были перенесены из «Списка тщательного наблюдения» в список менее сурового надзора — так называемого «Списка наблюдения». Отчет отмечает, что пиратское производство товаров становится все более распространенным явлением во многих странах, в том числе в Китае, Парагвае, Польше, Филиппинах, России, Вьетнаме и Турции. К тому же, распространение пиратства имеет место в сети Интернет [15].

В украинском обществе распространяется мысль о том, что мероприятия, которые применяет правительство США, имеют политическую окраску и являются, прежде всего, способом политического давления на Украину. Мы придерживаемся другой точки зрения: осуществляя жесткий контроль за соблюдением международных норм в сфере охраны интеллектуальной собственности, правительство США стремится установить унифицированную глобальную систему охраны указанных прав, защищая, таким образом, права американских авторов, производителей фонограмм и исполнителей. Пример Кореи показывает, как обозначилось влияние американских мероприятий усовершенствования корейской системы охраны прав интеллектуальной собственности на экономике США. Вследствие внедрения эффективной защиты этих прав в Корее американские доходы от продажи кинопродукции возросли от 8 млн долл. США в 1987 г. к более чем 100 млн долл. — в 1993 г. [16].

Как осуществлять борьбу с «пиратами» высоких технологий? Законодательство должно быть совершенным, т.е. отвечать требованиям времени и эффективно действовать в эпоху высоких технологий (уделять внимание как гражданским нормам, так и уголовной ответственности). Общество должно быть уверенным, что законодательство выполняется. Для полного и эффективного выявления «пиратов» высоких технологий особенно необходимо обеспечение правовыми механизмами и материальными ресурсами. И, в конце концов, мы все осознаем, что заимствование чьей-то защищенной собственности через сеть Интернет — тоже кража. Только продвижение путем законного использования интеллектуальной собственности обязательно приведет к созданию современной эффективной экономики и построения цивилизованного правового общества.
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На Украине разгорается «Огонек»

Состоялась презентация нового общественно-политического журнала «Огонек». Еще до выхода первого номера вокруг этого издания разразился скандал относительно названия: председатель совета директоров российской компании ЗАО «Издательский дом «Огонек»» (владеет правом использования торговой марки «Огонек») Виктор Лошак заявил «Ъ», что в случае выхода журнала «Огонек» он подаст в суд на его украинских издателей. Вчера на угрозу судебного преследования отреагировали издатели украинского «Огонька»: генеральный директор издательского дома «Первый Украинский Медиа-Фронт» Глеб Корнилов заявил, что товарный знак «Огонек» был зарегистрирован на территории Украины и потому все претензии российской стороны безосновательны. 

Презентация нового общественно-политического журнала «Огонек» должна состояться завтра. Вчера же гендиректор издательского дома «Первый Украинский Медиа-Фронт» Глеб Корнилов прокомментировал обвинения в неправомерном использовании товарного знака «Огонек», прозвучавшие на минувшей неделе. Он заявил «Ъ»: «Мы располагаем абсолютно законными правами на данный товарный знак на территории Украины». Господин Корнилов сообщил, что заявка была подана еще в декабре 2004 года, а в сентябре 2005 года была проведена патентоведческая экспертиза, на момент проведения которой, как сообщил господин Корнилов, отсутствовали «какие-либо заявки от российской стороны, пусть даже с более поздним приоритетом, чем у нас». «Мы не нарушали международное и украинское патентное право и не посягали на чью-либо интеллектуальную собственность», — сообщил он вчера «Ъ». 
Тем временем позиция руководителей российской компании ЗАО «Издательский дом «Огонек»» осталась неизменной. «У журнала есть международная регистрация брэнда. Нашему издательскому дому брэнд принадлежит с июля текущего года», — заявил «Ъ» Виктор Лошак. «Брэнду «Огонек» 106 лет, и незамеченным его украсть сложно. Некрасиво красть, еще более некрасиво покупать краденое — это то, что касается читателя». По словам господина Лошака, российские владельцы брэнда готовы обратиться в суд: «Не хотелось бы, чтобы вокруг брэнда, с которым связаны несколько поколений людей, живущих в этой стране, возникали скандалы. Но если наш брэнд появится в каком-либо издании, мы будем его судить». 
Как удалось выяснить «Ъ», процедура регистрации прав на международное использование товарного знака занимает несколько месяцев, поэтому российская компания могла долгое время не знать, что товарный знак был раньше зарегистрирован где-то еще. Однако в данном случае российский издательский дом имеет неплохие судебные перспективы в борьбе за брэнд «Огонек». Дело в том, что Парижская конвенция об охране промышленной собственности признает приоритетное право на товарный знак не за тем, кто первым его зарегистрировал, а за тем, кто первым начал его использовать. Аналогичным образом трактует этот вопрос и Гражданский кодекс Украины. Как сообщила Ъ специалист в области защиты авторских прав и регистрации товарных знаков патентный поверенный Ирина Горская, выдачу свидетельства о регистрации товарного знака «Огонек» на территории Украины его российские собственники могут оспорить в апелляционной палате Государственного департамента интеллектуальной собственности. Законным основанием для этого может послужить ст. 23 закона Украины «Об охране прав на торговые марки, географические названия и коммерческие наименования», согласно которой товарный знак «Огонек» попадает под определение «хорошо известного товарного знака». 
Вместе с тем, даже если российские владельцы товарного знака «Огонек» не оспорят законность его выдачи на Украине, «Первый Украинский Медиа-Фронт» не сможет воспользоваться в полном объеме своим на него правом. Дело в том, что, как сообщил «Ъ» Глеб Корнилов, в качестве СМИ журнал «Огонек» более десяти лет назад уже был зарегистрирован на Украине. Поэтому, говорит господин Корнилов, новый журнал будет называться «Огонек.ua». Между тем Глеб Корнилов не первый раз оказался в похожей ситуации. В 2001 он руководил проектом «Деловая столица» — логотип этого еженедельника многие эксперты сравнивали с логотипами сразу двух журналов, издающихся издательским домом «Коммерсантъ» в России — «Власть» и «Деньги». В прошлом году ЗАО «Картель» — издатель «Деловой столицы» — выпустило новое издание. Оно называется «Власть денег».

По материалам «Коммерсанть-Украина»


13.12.2005

Одесская телесеть незаконно транслировала российский канал[image: image1.png]



2 декабря в Одессе завершилось рассмотрение судебного дела о нарушении прав на ретрансляцию на территории Украины программ российского телеканала РТР-Планета. По решению суда одна из местных кабельных телесетей обязана выплатить правообладателю солидную компенсацию за ведение пиратской ретрансляции.

Судебное разбирательство производилось на основании иска компании Торсат, обладающей исключительными правами на ретрансляцию в сетях кабельного телевидения Украины программ российского телеканала РТР Планета, к местной телерадиокомпании «Реноме», которая включила этот канал в свою кабельную сеть, не имея на это никаких прав и не уплатив никакого вознаграждения правообладателю. Решением хозяйственного суда Одесской области факт незаконной ретрансляции установлен, а компании-нарушителю предписано выплатить крупную денежную компенсацию.

Участники процесса обращают внимание на тщательность, с которой суд подошел к выяснению обстоятельств этого дела. Были приняты во внимание объективные результаты многомесячного мониторинга сети кабельного телевидения Реноме. Принятое после длительных разбирательств решение, по оценке юристов, является безупречным и создает благоприятные условия для дальнейших шагов по искоренению информационного пиратства в сетях кабельного телевидения Украины.

«Мы полагаем, что вынесенное сегодня судебное решение является результатом полного и всестороннего исследования указанных доказательств, поскольку суд в каждом конкретном случае полностью выслушивал представителей сторон, а также те обстоятельства и доводы, на которые они ссылаются, и пришел к правильному выводу».

Примечательно, что ответчик по этому делу не стал комментировать решение суда. Наблюдатели этим совсем не удивлены, поскольку факт грубого нарушения законных прав компании Торсат очевиден и полностью доказан.

По материалам «Подробности-ТВ»


14.12.2005

Антимонопольный комитет наказал производителя и дистрибьютора 

шампанского Raffael за неправомерное использование TM Raffaello

Антимонопольный комитет Украины признал факт недобросовестной конкуренции со стороны государственного предприятия «Севастопольский винодельческий завод» и днепропетровского ООО «Торговый дом «Маркет-Групп» по делу об использовании торговой марки «Raffaello» в продвижении шампанского «Rafaell». 

По словам Юлии Семений, адвоката адвокатской конторы «Коннов и Созановский», которая представляла интересы компании «Соремартек» — владельца торговой марки «Raffaello», заявление к АМКУ было подано в мае этого года.

В решении, принятом 8 декабря, Комитет установил, что цветное, композиционное и графическое оформления упаковок шампанского, печатные шрифты и расположение обозначения «Raffaell» являются тождественными или почти совпадают с элементами оформления упаковок кондитерских изделий «Raffaello», поставляемыми на украинский рынок корпорацией «Ferrero Group». Вывод АМКУ — оформление конфет и игристого вина разных производителей, похожее до степени смешения.

Компания «Соремартек» не предоставляла разрешения ни заводу, ни торговому дому на использование знаков ТМ «Raffaello» и элементов оформления упаковок своей продукции, которая имеет правовую защиту в Украине.

Тем не менее, в ноябре 2004 года ТД «Маркет-Групп» предложил заводу начать изготовление шампанского под ТМ «Raffaell» и использовать для оформления товара соответствующие образцы этикеток. А уже в декабре на рынок была поставлена эта продукция завода, эксклюзивным дистрибьютором которой выступил ТД « Маркет-Групп».

Впрочем, согласно информации завода, производство шампанского было прекращено сразу после получения письма от адвокатской компании «Коннов и Созановский», представляющей интересы «Ferrero Group», Севастопольский завод шампанских вин прекратил выпуск игристого вина под ТМ «Raffaell». 

Антимонопольный комитет также установил, что на полках магазинов шампанское по обыкновению размещали рядом с конфетами — якобы как один праздничный набор.

Со слов главы Антимонопольного комитета Алексея Костусева, из торговой сети было изъято шампанское «Raffaell» на сумму свыше одного миллиона гривен.

АМКУ оштрафовал Севастопольский винодельческий завод на 10 тыс. грн, а ТД «Маркет-Групп» — на 20 тыс. гривен.

Комитет также обязал завод до 15 декабря 2005 года уничтожить остатки картонных упаковок и комплектов этикеток из-под шампанского «Raffaell», а торговому дому «Маркет-Групп» запретил реализацию алкогольных напитков в упаковках и с комплектами этикеток, которые содержат обозначение конфет «Raffaello».

Директор завода Алексей Ачкурин считает, что завод не должен нести ответственность за производство шампанского «Raffaell», поскольку претензиям третьих лиц по вопросам интеллектуальной собственности согласно заключенному с заводом договору отвечает ТД «Маркет-Групп», который является алкогольным подразделением днепропетровской корпорации «Логос».

Вместе с тем, в интервью газете «Дело» А. Ачкурин фактически признал, что понимал, что здесь не все чисто: «Мы долго все обсуждали. Сначала я не соглашался, потому как было видно, что могут возникнуть проблемы», сказал он.

В ТД «Маркет-Групп» не смогли или не захотели прокомментировать решение АМКУ к моменту публикации сообщения.

По материалам «Дело»


20.12.2005

Торговые марки на средства защиты растений: количество уголовных 

дел увеличивается 

Об увеличении количества уголовных дел, возбужденных милицией по факту незаконного использования торговых марок при производстве и распространении средств защиты растений сообщил 19 декабря 2005 года начальник управления Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Юрий Шафрай. 

Во время пресс-конференции, посвященной результатам проекта «Противодействие производству и применению поддельных средств защиты растений», который был начат в январе 2005 года, и проходил в Украине при финансировании Европейского Союза, Ю. Шафрай отметил: «Если в 2003 году мы возбудили только одно уголовное дело, то в 2004 году их было 4, а в 2005 году мы возбудили 21 уголовное дело по факту незаконного использования торговых марок при производстве и распространении фальсифицированных средств защиты растений».

В рамках годового проекта, заданием которого была борьба с фальсификацией средств защиты растений на сельскохозяйственном рынке Украины, проведена информационная кампания и разработан проект закона «О внесении изменений к некоторым законам Украины о предупреждении подделки средств защиты растений, пестицидов и агрохимикатов», который на сегодня внесен в парламент.

По материалам «Контекст-Медіа»


21.12.05

Компания участников Beatles требует у EMI $ 50 млн роялти 

Около $ 50 млн невыплаченного вознаграждения требуют у звукозаписывающей компании EMI участники Beatles Пол МакКартни, Ринго Старр, а также наследники двух умерших музыкантов группы Джона Леннона и Джорджа Гаррисона.

Они подали соответствующие иски 15 декабря в Верховный суд США и Высокий суд Великобритании, который является подразделением Верховного суда королевства.

Музыканты утверждают, что EMI задолжала их компании, Apple Corps Ltd, больше 30 млн. фунтов стерлингов ($ 50 млн) роялти за использование фонограмм. Недостачу было выявлено во время аудиторской проверки Apple. 

Руководитель Apple отметил, что компания пробовала решить вопрос путем переговоров, однако эти усилия оказались напрасными. «Несмотря на очень четкие условия договоров, ЕМІ и дальше игнорирует обязательства насчитывать вознаграждение справедливо и прозрачно». 

Это не первый правовой спор между музыкантами легендарного квартета и EMI. В 1991 году компания Apple выиграла дело в Высоком суде Великобритании, лишив EMI возможности издать сборник альбомов Beatles на CD.

Настоящие переговоры о невыплаченном вознаграждении длились более двух лет, и, как сообщили в Apple, вознаграждение касается всех записей Beatles. 

Согласно сообщений СМИ, EMI отказалась от комментариев по этому вопросу. 

По материалам СМИ


12.01.2006

Лицензиат «1С» продолжит судиться с ГДИС по поводу 

контрольных марок 

Маркиян Перетятко, «Інтелектуальна власність»

«Еврософтпром», предприятие-лицензиат «1С», подаст жалобу на решение суда в деле об отказе выдать предприятию контрольные марки. Результат процесса может прояснить, обязан ли Госдепартамент интеллектуальной собственности проверять информацию, которую предоставляют желающие получить контрольные марки. Суд первой инстанции пришел к выводу, что такая проверка выходит за пределы полномочий ГДИС. 

Как сообщил в интервью корреспонденту журнала «Інтелектуальна власність» представитель «Еврософтпрома» в суде Дмитрий Назарец, он подал заявление об апелляционном обжаловании трех постановлений суда 30 декабря и в ближайшее время намеревается подать апелляционные жалобы. Согласно  Кодексу административного судопроизводства, апелляционная жалоба должна быть подана в течение 20 дней после подачи заявления об апелляционном обжаловании постановления суда. 

В конце декабря Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении трех административных исков «Еврософтпром», дочернего предприятия голландской компании «1С Europe B.V». Предприятие требует признать недействительными решения ГДИС об отказе выдачи контрольных марок на компьютерные игры «Пограничье», «Угнать за 40 секунд», и двух версий игры «Блицкриг. Смертельная схватка». «Еврософтпром» утверждает, что владеет на территории Украины исключительными правами на эти продукты на основании лицензионного договора с российской софтверной фирмой «1С Акционерное общество». 

Свой отказ ГДИС объяснил тем, что исключительные права на упомянутые программы принадлежали украинскому ООО «Ореанда» на основании лицензионного договора с московским ООО «Вестпром». Таким образом, считают в ГДИС, выдача марок приведет к несоблюдению прав других субъектов авторского права. Причем ГДИС отказал в выдаче контрольных марок на упомянутые программы обоим предприятиям. 

После передачи дела в суд «Ореанда» сообщила «Інтелзахисту», что отныне не владеет правами на упомянутые компьютерные игры. Вследствие этого «Еврософтпром» смог получить контрольные марки на них. Тем не менее, предприятие решило продолжать суд против Госдепартамента. Причина — «ГДИС, вместо отмены своего решения об отказе в издании контрольных марок, предложил оформить новую заявку на их получение». 

«Государственный департамент как орган, который отвечает за реализацию государственной политики в сфере интеллектуальной собственности, должен осуществлять свои полномочия относительно защиты прав: проводить необходимые проверки и посылать запросы в правоохранительные органы — тем более, когда налицо наглядные доказательства нарушения авторского права», — говорит Д. Назарец. 

Хозяйственный суд столицы не принял позицию «Еврософтпрома», сделав вывод, что закон запрещает Госдепартаменту требовать от заявителей дополнительные документы, а на время вынесения решения у ГДИС были действительными договора обеих компаний. Определение же действительности или достоверности договоров, считает суд, выходит за пределы компетенции Госдепартамента. 

Николай Струков, владелец компаний по производству и распространению дисков во Львове, считает, что правовладелец, в случае раскрытия факта представления другой компанией заявки на получение контрольных марок на его продукт, должен подавать в суд не на орган власти, а на компанию-заявителя. Проверка информации, переданной для получения контрольных марок, по его мнению, нуждается во времени: «Если релиз задержался хотя бы на два дня — его нет смысла выпускать».

Спор между «Еврософтпромом» и Госдепартаментом приобрел огласку после того, как в октябре прошлого года российское интернет-издание Газета.Ru опубликовало материал, обвиняя украинскую власть в попустительстве пиратству: «Схема простая. Достаточно показать «Інтелзахисту» липовую справку с подписью и печатью [иностранного] предприятия о том, что именно это предприятие владеет авторскими правами на определенный программный продукт. После этого иностранное предприятие якобы передает свои несуществующие авторские права предприятию-резиденту Украины». Автор статьи обвинил ООО «Ореанду» в распространении под маркой «Neo Game» пиратских копий компьютерных программ на основании фиктивных договоров с несуществующими московскими компаниями. В «Ореанде» отказались предоставить комментарий. 

Виктор Сушинец, директор государственного предприятия «Інтелзахист», которое готовит для ГДИС документы относительно выдачи контрольных марок, считает указанную статью в «Газете. Ru» заказной. В интервью корреспонденту журнала «Інтелектуальна власність» он сказал, что Госдепартамент принял единственно правильное решение, отказав тогда обоим заявителям, поскольку на момент рассмотрения документов существовала правовая ситуация, согласно которой два субъекта предпринимательской деятельности позиционировали себя как субъекты исключительных прав на один объект авторского права. «Государственное предприятие, которое готовит соответствующие решения Государственного департамента, и даже сам Госдепартамент, не имеют права решать этот вопрос. Для этого существует суд».


16.01.2006

Чиновники «Мелитопольпродмаша» незаконно 

использовали чужое изобретение.

Прокуратура Запорожской области возбудила уголовное дело по факту нарушения прав на объекты промышленной собственности должностными лицами предприятия по производству оборудования для разлива пищевых жидкостей «Мелитопольпродмаш». 

Сотрудники милиции установили, что под видом адаптации конвейерной линии специалисты «Мелитопольпродмаша» ознакомились с конструкторскими особенностями машины для нанесения этикеток на емкости, которая изготовлена другим производителем. После этого предприятие изготовило 2 аналогичных машины и продало их без согласия собственника патента. Должностные лица «Мелитопольпродмаша» нанесли законным владельцам авторских прав материальный ущерб на сумму около 240 тыс гривен. 

По материалам СМИ


17.01.2006

Развязка судебных баталий с участием Starbucks в Китае

Суд в Китае поддержал исковые требования американской сети кафе «Starbucks» («Старбакс»), которая обвиняла местных конкурентов в нарушении своих прав на торговую марку. 

31 декабря арбитражный народный суд Шанхая дал распоряжение компании Shanghai Xingbake Coffee Shop Ltd («Синбаке») уплатить «Starbucks» 500 тыс. юаней ($ 61,9 тыс.) 

Суд установил, что китайская компания неправомерно использовала знак «Starbucks», а также его китайский перевод «Xing Ba Ke» («Xing» перекладывается как «star» («звезда») и «Ba Ke» звучит подобно к «bucks»). Кроме того, решил суд, логотип китайской компании — круг с белыми буквами на зеленом фоне, напоминает бледно-зеленый логотип «Starbucks». 

Суд признал знаки «Starbucks» и «Xing Ba Ke» хорошо известными, облегчив таким образом их охрану в дальнейшем, согласно китайскому закону. «Starbucks» подала иск в декабре 2003 года. 

В распространенном заявлении «Starbucks», которая владеет более чем 150 кафе в КНР, отметила, что «чрезвычайно удовлетворена» решением суда. 

Согласно сообщениям китайских СМИ, Shanghai Xingbake утверждает, что имеет право на использование китайскоязычного знака «Xing ba ke», поскольку зарегистрировала название компании в ноябре 1999 года, прежде чем «Starbucks» зарегистрировала свое общее предприятие. 

Однако «Starbucks» полагается на заявку 1998 года на знак «Xing Ba Ke», зарегистрированный патентным ведомством Китая в 2000 году. 

Решение шанхайского суда было принято менее чем за две недели после того, как американская компания выиграла суд против другого «близнеца» «Xing Ba Ke» — Qingdao Xing Ba Ke Coffee Food & Beverages Company Ltd. 

По материалам СМИ

17.01.2006

Вещевой рынок отвечает за нарушения торговцев — 

решение суда в КНР 
Владелец торгового центра в Пекине обжаловал решение суда, которое, как считают обозреватели, может дать зеленый свет для привлечения к гражданско-правовой ответственности владельцев торговых площадей, где продаются поддельные товары. 

19 декабря арбитражный народный суд Пекина распорядился, чтобы пять арендаторов торговых точек вещевого рынка города уплатили по 20 тыс. юаней ($ 2500) в качестве компенсации нарушения прав и судебных издержек пятерым правообладателям — компаниям по продаже предметов роскоши Burberry, Chanel, Gucci, Louis Vuitton и Prada, инициировавших дело о нарушении прав на торговые марки в сентябре. 

Кроме арендаторов торговых точек, правообладателям удалось привлечь соответчиком в деле компанию — владельца рынка Xiushui Haosen Clothing Market Co Ltd («Сюшуй Хаосен»). Она должна выплатить сумму, назначенную судом, в случае неуплаты ее торговцами подделок.

4 января «Сюшуй Хаосен» обжаловала решение суда. Как отметил юрист компании в интервью Managing Intellectual Property, решение суда ставит под угрозу существование вещевых рынков: «Сюшуй Хаосен» не является правоохранительным органом государственной власти и не уполномочена останавливать нарушение прав». 

Во время судебного процесса владелец рынка отметил, что он разорвал договора аренды с торговцами после того, как им были предъявлены обвинения, и обратился с просьбой к другим торговцам не продавать подделки. Однако суд решил, что принятые «Сюшуй Хаосен» меры не были своевременными. 

Несмотря на то, что сумма компенсации, которую предписал уплатить суд, значительно ниже от предусмотренного законом максимума (500 тыс. юаней, $62 тыс.), представитель правообладателей в деле сказал, что такое решение будет поучительным для всех владельцев рынков. 

По материалам «Managing Intellectual Property»


20.01.2006

Британский судья: «Не надо позволять патентовать что попало!»

Сэр Робин Джэкоб, судья Апелляционного Суда Великобритании, выступил на семинаре, организованном лондонским Обществом информатики и законности (Society for Computers and Law), с лекцией, в которой крайне критично отозвался о системе патентования, принятой в США. 

«Соединённые Штаты исходят из того, что всё, сделанное человеком, вообще всё, что угодно, может быть запатентовано. И поэтому там выдаются патенты на бизнес-методы, в основном, связанные с компьютерной отраслью. Но, насколько я могу судить, под этот патент подпадёт новый и усовершенствованный метод по выстраиванию пирамиды апельсинов на бочке», — заявил Джэкоб. 

«Нужны ли нам патенты на компьютерные программы? И если нужны, то какие тому могут быть основания?» — задаётся вопросом Джэкоб. 

И не он один. Фонд свободной информационной инфраструктуры и ряд других организаций выступают категорически против принятия патентов на программное обеспечение, однако в Европе до сих пор проводилось весьма ограниченное количество исследований по этой теме. Европейская Комиссия выделила средства на изучение юридических, технических и экономических последствий патентования софтверных инноваций, однако закончится это исследование только к 2007 году. В прошлом году, однако, Европарламент отклонил Директиву о патентовании изобретений в компьютерной области (директиву о софтверных патентах), вопреки настояниям США, где программные патенты уже давно и широко применяются. 

Джэкоб высказался в том духе, что права на интеллектуальную собственность оправданы «с прагматической точки зрения», поскольку они способствуют исследованиям и разработкам, однако при этом необходимо, чтобы общественность «критически взглянула на все права на интеллектуальную собственность и задалась вопросом: а нужны ли они нам?» Наверняка эту фразу противники прав на интеллектуальную собственность возьмут себе на вооружение. 

Одним из главных аспектов возможности патентования компьютерных программ, который вызывает у Джэкоба «существенную озабоченность» — это поиск ссылок на прежний уровень техники. 

«Нам говорят, что в этом случае всё будет своевременно рассортировано и определить прежний уровень техники будет легко и просто. Так вот, я в это не верю. И некоторые расплывчатые патенты, которые уже всплыли на поверхность в США, демонстрируют, что предотвратить патентование некоторых очень заурядных вещей будет весьма непросто», — говорит судья Джэкоб. 

И хотя по его мнению, это вопрос скорее политический, нежели юридический, Джэкоб выразил радость по поводу того, что ему до сих пор не доводилось разбирать никаких дел, связанных с патентами на программное обеспечение. 

Как сообщает News.com, волна критики в адрес политики США по патентованию программного обеспечения набирает силу. На прошлой неделе корпорация IBM — один из крупнейших держателей патентов, кстати, — объявила о поддержке ряда инициатив по реформам патентного права в США, и к ней присоединился ряд других крупных патентодержателей, включая корпорацию Microsoft, которую во всём мире считают наиболее активным патентователем всего и вся. 

Кроме того, буквально на днях появились сообщения о появлении в Швеции т.н. «пиратской партии», — вполне нормальной политической организации, которая выступает за отмену защиты и самого существования всех нематериальных прав собственности, включая авторское и патентное право. 

Судья Джэкоб отметил, что он также заметил изменения в отношении общественности к патентам и интеллектуальной собственности в целом. «Позиции прав на интеллектуальную собственность слегка ослабли. Намечается общественная обеспокоенность в ряде областей, касающихся интеллектуальной собственности, и всё чаще возникают вопросы: а не слишком ли далеко зашло дело? Всё больше людей беспокоятся, что, собственно, может помешать патентным бюро выдавать опасные патенты?», — отметил судья. 

По материалам СМИ


23.01.2006

Завод шампанских вин «Новый свет» обвиняет бывшего партнера 

в подделке

Маркиян Перетятко, «Інтелектуальна власність» 
В конфликте между заводом шампанских вин (ЗШВ) «Новый свет» и «Крымским торгово-промышленным домом», разгорающемся со все большей силой, появился новый виток. Новосветский завод обвинил своего бывшего торгового партнера в подделке шампанского.

Как сообщила в интервью корреспонденту журнала «Інтелектуальна власність» PR-менеджер завода Алена Архипцева, специалисты ЗШВ «Новый свет» имеют претензии к напитку «Шампанское Шансон Белое Полусладкое», выпущенному в Одесской области: дескать, внешнее оформление напитка похожее до идентичности на коллекционное шампанское «Новый свет», выпускаемое новосветским заводом. Согласно выводу специалистов завода, это является нарушением ст. 12 закона «О винограде и виноградном вине» («Использование этикеток, не отвечающих требованиям законодательства, использование других видов дезинформации покупателя при внешнем оформлении вин»).

На этикетке одесского вина, разлитого накануне Нового года, также есть название «Новый свет». На этикетках указано, что вино произведено предприятием «Нива» на заказ ТМ «Новый свет». «ТМ «Новый свет» — это предприятие, зарегистрированное в Симферополе Федором Землянским, главой правления ЗАО «Крымский торгово-промышленный дом» («КТПД»). Впрочем, как объяснил Ф.Землянский в интервью «ІВ», ТМ «Новый свет» не осуществляет хозяйственной деятельности, а «Торговая марка «Новый свет» — это коммерческое наименование «КТПД».

Руководитель симферопольского торгового дома утверждает, что правомерно использует знак «Новый свет»: «[ЗШВ «Новый свет»] может выпускать шампанское под названием «Новый свет», и я также могу его выпускать. Поскольку торговая марка «Новый свет» принадлежит ЗШВ «Новый свет» и «КТПД», что отмечено в одном и том же свидетельстве» — сказал он.

Торговый дом, в свою очередь, обвиняет завод в использовании в течение полутора лет этикетки шампанского «Новый свет». По словам Ф. Землянского, торговый дом запатентовал промышленные образцы этикеток. Тем временем завод добивается признания патентов на промобразцы недействительными, поскольку в дизайне этикеток были использованы знаки «Новый свет» и «НС».
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До конца 2002 года, пока директором последнего был Виктор Загородний, «КТПД» и новосветский завод, находились в тесных деловых отношениях. «Торговый дом был создан, чтобы деньги, которые у меня есть — я не бедный человек — вложить в завод», говорит Ф. Землянский.
В 2002 году руководители обоих предприятий переоформили права на торговые марки «Нового света»: в результате новыми владельцами трех свидетельств на торговые марки «Новый свет» стали завод, торговый дом, В. Загородний, и еще некоторые сотрудники завода, которые, впрочем, отказались от прав на знак.

Янина Павленко, руководящая заводом с прошлого года, считает, что «КТПД» неправомерно использует торговую марку «Новый свет», выпуская под ней шампанское и коньяки. По ее словам, директор государственного предприятия (В. Загородний — авт.) имел право распоряжаться интеллектуальной собственностью только получив согласие Минагрополитики.

Торговый дом ссылается на норму закона о том, что каждый владелец свидетельства на торговую марку, в случае отсутствия соглашения, может использовать знак на свое усмотрение. Вдобавок, по словам Ф.Землянского, торговая марка «Новый свет» на коньяки зарегистрирована только за «КТПД».

Новое руководство ЗШВ считает, что в 2002 году патентный поверенный Валерий Скачко на собственное усмотрение переоформил права на «КТПД» и работников завода, которые, по словам А.Архипцевой даже не знали, что стали владельцами свидетельства на знак.

В.Скачко в интервью корреспонденту журнала «Інтелектуальна власність» объяснил, что действовал на основании выданной руководителями обеих предприятий доверенности. «Что значит «на свое усмотрение»? Поручили, и я вел дела. А если они между собой не могут чего-то поделить, то это — сугубо хозяйственный спор».

Споры о правах интеллектуальной собственности — лишь часть хозяйственных споров между заводом и торговым домом, длящихся уже третий год. Новое руководство завода считает условия договоров, заключенных с торговым домом до 2003 года, кабальными. А торговый дом добивается выполнения заводом взятых при предыдущем руководстве обязательств. В общем, по данным завода, общая сумма претензий и исков «КТПД» к заводу представляет свыше 4 млн грн.

В конце декабря коллектив завода — государственного предприятия, не подлежащего приватизации — обратился к Президенту Украины и другим органам власти с просьбой недопустить банкротства предприятия, которое может случиться в случае удовлетворения исков «КТПД». «Абсурд ситуации в том, что имея 127-летнюю славную историю, предприятие вынужденно отстаивать свое право на торговую марку «Новый Свет» в судах», — говорится в распространенном в СМИ обращении заводчан. «Некая группа пытается путем неправомерных исков и подкупа судей искусственно обанкротить предприятие, чтобы захватить его в собственность».

Ф.Землянский отрицает, что ему нужен завод. Тем временем Ф. Землянский готовится подавать новые иски против завода. «Я хочу получить от заводу свои деньги». Руководитель торгового дома утверждает, что Я.Павленко занимается по отношению к нему «черным PR», и в ответ готовит новые иски. «Когда от меня отворачиваются люди из-за прочитанного в Интернете — это тоже является основанием, чтобы подать очередной иск», говорит он.


24.01.05

Microsoft требует компенсацию за продажу в Харькове компьютеров 

с нелицензионным ПО

Представители корпорации Microsoft требуют в суде Харькова возмещения компанией «Алла» 30 тыс. гривен за продажу в своих магазинах компьютеров с нелицензионным программным обеспечением Microsoft. Об этом говорится в сообщении Коалиции по вопросам защиты прав интелектуальной собственности (CIPR), распространенном во вторник, 24 января. 

В соответствии с сообщением, в октябре 2005 года харьковская милиция проверила местную филию «Алла» - большую торговую сеть по продаже телекомуникационной техники, насчитивающей 153 салоны по всей Украине. В ходе проверки у компании было изъято 10 системных блоков, на 8 из которых использовалось нелицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP Office XP). Убытки, причиненные корпорации, насчитывают свыше 30 тыс. гривен. 

По заявлению юридического представителя Microsoft было начато расследование и 11 ноября Киевский районный суд Харькова признал нарушение авторских прав Microsoft, в связи с чем на директора харковской филии «Алла» был наложен штраф в несколько сотен гривен. Дополнительно представитель Microsoft обратился с иском против «Алла» для взыскания из нее всей суммы компенсации. 

Со слов юридического представителя Microsoft Владислава Шаповала, это дело свидетельствует о возрастании понимания правоохранительными органами необходимости борьбы с нарушениями авторского права в корпоративном сегменте, а не только в розничной торговле компакт-дисками. «Мы ожидаем в ближайшее время результатов этого изменения приоритетов и считаем их необходимыми для более эффективной борьбы с таким явлением, как пиратство», — сказал он. 

По данным CIPR на протяжении последних 6 месяцев правоохранительными органами было возбуждено свыше 400 дел, связанных с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности. Коалиция CIPR, деятельность которой распространяется на страны бывшего СССР, объединяет собственников торговых марок — производителей продуктов питания, лекарства, напитков, компьютеров, ПО, табачных изделий, а также индустрии моды.

По материалам «CIPR»


25.01.06

Милиция возбудила дело за пиратство в кабельных сетях

На Днепропетровщине возбуждено уголовное дело по факту пиратства в кабельных сетях. Об этом «Интеллектуальной собственности» сообщили в ТО «Славута» с ссылкой на ГДСБЭП МВД Украины. В соответствии с сообщением, в Днепропетровской области в 2005 году было возбуждено уголовное дело против должностных лиц предприятия, которое ретранслировало ряд телеканалов без соответствующих соглашений. Материальный вред, причиненный правовладельцу, оценен в 128 тыс. грн. Дело возбуждено по ст. 176 Уголовного кодекса («Нарушение авторского права и смежных прав»).

По материалам «ТО «Славута»

3.02.06

BMW пытается защитить букву

BMW подал в канадский суд иск против Nissan за использование японским автомобилестроителем буквы «М» в недавней рекламной кампании бренда Infiniti.

BMW, который в течение продолжительного времени использует знак «М» на своих моделях элитного класса, не возражает против права использования соответствующих пометок на моделях Infinity, однако протестует против фразы, которая используется в рекламе — «the M is coming» («приходит M»). 

На рекламных изображениях буква «М» значительно большего размера, чем логотип Nissan. В обращении BMW к суду сказано, что «суб-бренд «М» утратит свое отличительное свойство, если его начнут ассоциировать с моделями Infinity, качество которых, как допускают, — худшее, а цена — умеренней».

По информации сайта автоновостей LeftlaneNews от 31 января, суд отклонил ходатайство BMW о немедленном запрещении Nissan использовать торговую марку «М», тем не менее согласившись немедленно начать рассмотрение дела.

По материалам «LeftlaneNews»


20.02.06

Nike обвиняет Adidas в нарушении прав на технологию 

амортизации для кроссовок

Корпорация Nike, самый крупный в мире производитель спортивной обуви, подала в суд на Adidas Salomon AG, обвиняя своего немецкого конкурента в нарушении патентных прав. Корпорация, главный офис которой находится в США, считает, что обувь Adidas нарушает ее технологию амортизации «SHOX» и требует возмещения убытков. 

В исковом заявлении, представленном Nike окружному суду штата Техас, утверждается, что технология «SHOX» защищена не меньше, чем 19 отдельными патентами. Обувь, которой Nike предъявляет претензии, включает новую именную модель звезды Национальной баскетбольной ассоциации Кевина Гарнета и кроссовки Adidas 1. В этой обуви использована «адидасовская» технология амортизации «а3», передает Scotsman.com.

По материалам «Scotsman.com»


22.02.06

Принц Чарльз судится с газетой 

В Высоком суде Лондона состоялись трехдневные слушания по иску принца Чарльза в газету «Mail on Sunday», которой наследник британского престола предъявляет обвинение в нарушении его авторского права и вмешательство в личную жизнь.

В ноябре 2005 года это издательство опубликовало выдержки с 3000-страничного дневника принца Уэльского. 

Принц Уэльский считает, что копии с личных дневников снял один из его «нелояльных бывших сотрудников». На предыдущих слушаниях в качестве этого сотрудника вспоминали Сарру Гудалл, которая работала с 1988 по декабрь 2000 года помощницей заместителя личного секретаря принца Чарльза. Потом она была уволена по причине дисциплинарного порядка, тем не менее, эти причины не были связаны с дневниками.

Как заявил в суде адвокат Хъю Томлинсон, представляющий принца, «мы имеем дело не с государственной тайной. Мы имеем дело с обычным личным журналом, который может вести во время заграничной поездки любой гражданин, записывая в него свои мысли и впечатления. Мы утверждаем, что для истца, как и для любого другого человека в этом положении, чрезвычайно важно, чтобы такой документ не стал против его воли достоянием прессы. Эта причина, из-за которой предъявляется иск».

Принц, по словам юриста, сознает, что роль, которую он играет в жизни страны, способна привлечь внимание и критику в его адрес. Но как и любой другой человек — от скромного частного лица до высокой общественной фигуры, — имеет право на то, чтобы его личные документы оставались личными», — добавил адвокат. 

Право на свободу слова, закрепленное Европейской конвенцией по правам человека, отметил Томлинсон, неразрывно связано с ответственностью, «а эта ответственность включает необходимость обращения с конфиденциальными документами именно как с конфиденциальными». 

По материалам «imi.org.ua»


22.02.2006

Суд признал Google виновным в незаконном 

использовании изображений
Интернет-поисковик Google нарушает права других сайтов, выводя размещенные у них фотографии в результатах поиска. К такому выводу, как сообщает AFP, пришел американский суд, рассматривая иск порнографической фирмы Perfect 10 Inc., которая в 2004 году обвинила Google Inc. в нарушении авторских прав. 

Недовольство порнографов вызвал тот факт, что интернет-пользователи могут с помощью поисковой машины увидеть некоторые из размещенных на сайте изображений. Perfect 10 утверждает, что из-за Google компания потеряла часть прибылей — дело в том, что она продает маленькие картинки для мобильных телефонов. Суд посчитал обоснованными претензии Perfect 10. 

Вынося вердикт, судья Говард Матз (Howard Matz) заявил, что само использование изображений с других сайтов не нарушает закон. Незаконным является то, что поисковик использует чужие фотографии в коммерческих целях. Судья имел в виду так называемую контекстную рекламу — коммерческие объявления, которые появляются в результатах поиска. 

Сторона обвинения также требовала признать нарушением своих авторских прав случаи, когда Google выводит в результатах поиска ссылки на сайты, которые незаконно используют фотографии Perfect 10. Однако судья признал это требование необоснованным. 

По материалам «Lenta.ru»

24.02.2006

L`Oreal защитил авторское право на духи

Французский суд признал духи объектом авторского права. Косметический гигант L'Oreal смог добиться выплаты ущерба за копирование «архитектуры запахов» в духах конкурента, сообщила 10 февраля Daily Telegraph. 

Компания подала в суд на парфюмерную компанию Bellure (ОАЭ) после того, как обнаружила, что Bellure продает 13 видов духов, почти идентичных продукции L'Oreal.

«Это важный шаг, поскольку доныне можно было бороться только с подделкой названия духов, упаковки или формы бутылки», сказал представитель L'Oreal.

Продукция Bellure имела другое внешнее оформление и совсем другие названия. Духи, похожие по запаху на Tresor от L'Oreal, компания из ОАЭ продавала под названием Valeur, Romance — под Cheek to Cheek, а Miracle — под Pink Wonder.

Поэтому юристы решили применить авторское право. В 2004 году L'Oreal уже добился подтверждения в одном из судовых решений, что «духи создаются вследствие соединения ароматических продуктов в оригинальном букете с эстетической целью, а, значит, являются интеллектуальным произведением (work of the mind)». Однако, другое решение суда — от 1975 года — утверждало, что духи — это химическая смесь, а не произведение.

Суд отказался от решения 2004 года, утверждая, что нет доказательств того, что духи от Bellure точно копируют продукцию L'Oreal.

Тогда L'Oreal при помощи хроматографического анализа разложил одни из духов Bellure на компоненты — 50 из 52 составных были одинаковыми. 

В прошлом месяце суд определил, что «архитектура запахов» (olfactory architecture) является почти идентичной и присудил компании Bellure уплатить ущерб в размере 1.5 млн евро.

По материалам «Daily Telegraph»


03.03.2006

В штанах правды нет 

В Соломенском районном суде Киева состоялось первое слушание дела по иску военного историка Ярослава Тинченко к известному модельеру Михаилу Воронину. Дизайнеру вменяется присвоение авторства четырех пар модернизированных шароваров, созданных по эскизам и под руководством господина Тинченко по заказу группы «Вопли Видоплясова». Истец требует компенсации в размере 75 тыс. грн и судебного запрета на присвоение господином Ворониным авторских прав на свои изделия. 
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Иск в Соломенский районный суд Киева был подан в середине декабря прошлого года. Специалист по истории военной формы Ярослав Тинченко требует от суда признать его авторские права на четыре пары шароваров и запретить их использование в рекламе марки «Михаил Воронин». Кроме того, истец просит суд обязать четырех соответчиков модельера (три газеты и журнал, которые поместили изображение его штанов в качестве иллюстрации к материалам о Михаиле Воронине) опубликовать опровержение, в котором указать настоящего автора брюк. Также Ярослав Тинченко требует от пяти ответчиков возмещения морального ущерба в размере 15 тыс. грн и компенсации за нарушение авторских прав в размере 60 тыс. грн лично от Михаила Воронина. 
Спорные шаровары были представлены в коллекции мужской одежды «Кураж» торговой марки «Михаил Воронин» в октябре прошлого года в рамках III Международного фестиваля моды «Киевский подиум». Завершая показ, на подиум вышли участники группы «Вопли Видоплясова», сочинившие музыкальное сопровождение для показа. Они были одеты в брюки-шаровары и сюртуки. Видеокадры финального выхода и фотографии группы попали во многие средства массовой информации в качестве иллюстраций к показу коллекции «Кураж». По мнению ответчика, дизайнер умышленно скрыл информацию о настоящем авторе моделей одежды и использовал их в рекламе своей новой весенне-летней коллекции. 
Военный историк Ярослав Тинченко утверждает, что эти четыре пары шароваров были сделаны им по заказу группы «Вопли Видоплясова» для съемок клипа на песню «Катерина». «По сюжету участники группы изображали петлюровцев, и им необходима была соответствующая одежда. Солист «ВВ» Олег Скрипка обратился ко мне с просьбой воссоздать оригинальные предметы одежды. Я провел исследование и создал костюмы, в частности, четыре пары шароваров из черного грубого сукна»,— утверждает господин Тинченко. После этого костюмы были предоставлены в личное пользование участникам группы. По его словам, никаких претензий к музыкантам он не имеет: «Когда завертелась вся эта история, Олег Скрипка позвонил, объяснил ситуацию и по-человечески извинился передо мной». Мирно урегулировать конфликт с Михаилом Ворониным историку не удалось: «Я предложил ему извиниться, публично объявить о моем авторстве на шаровары и прекратить использовать их в рекламе своей марки. Господин Воронин сказал, что не отрицает того, что авторское право на брюки принадлежит мне. И в тоже время он заявил что-то вроде «а попробуй докажи». Доказывать я решил в суде»,— сказал господин Тинченко. 
Михаил Воронин утверждает, что не имеет никакого отношения к спорным шароварам: «К штанам, в которых группа «Вопли Видоплясова» выходила на финальное приветствие, я не имею никакого отношения. Олег Скрипка спросил, могут ли они выйти в собственной одежде. Я разрешил». Также Михаил Воронин рассказал, что Ярослав Тинченко требовал от него $20 тыс. в качестве отступных. «Он пришел как рэкетир и угрожал скандалом в прессе»,— сказал Михаил Воронин в беседе с корреспондентом «Ъ». 
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В ходе вчерашнего судебного заседания был установлен круг лиц, причастных к делу, и начато приобщение доказательств, которые подтверждают авторское право истца на четыре пары шароваров. Среди них — научные работы Ярослава Тинченко по истории костюма, выкройки шароваров к костюму для клипа «ВВ», показания швей, которые шили шаровары, статьи о показе Михаила Воронина, иллюстрированные изображением спорных шаровар, а также фотографии официального сайта Михаила Воронина, на котором штаны используются в качестве рекламы новой коллекции модельера. В свою очередь, представители Михаила Воронина заявили, что их клиент авторства штанов не присваивал, а выход на подиум музыкантов группы «ВВ» состоялся вне рамок показа коллекции модельера. При этом ответчики по делу доказательств не представляли и свидетелей не заявляли. 
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Адвокат господина Тинченко Виктор Васильев считает, что требования его клиента будут удовлетворены. «В действиях Михаила Воронина налицо нарушение закона «Об авторских и смежных правах». Так же, как и в действиях его соответчиков — средств массовой информации, опубликовавших неправдивую информацию. Сейчас будет ставиться вопрос о вине Олега Скрипки, однако мы к нему претензий не имеем. Главное в деле то, что большой мэтр присвоил себе авторство чужих вещей»,— говорит господин Васильев. 
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Ответчик от комментариев воздержался. Руководитель отдела рекламы и PR концерна «Михаил Воронин» Светлана Батрак сообщила корреспонденту Ъ, что после вынесения судом решения господин Воронин проведет большую пресс-конференцию, в ходе которой ответит на все вопросы. 
По мнению управляющего партнера адвокатской компании «Правис: Резников, Власенко и партнеры» Сергея Власенко, дело вполне может решиться в пользу Ярослава Тинченко. «Его главная проблема — доказать свое авторство на эти шаровары. Необходимо предоставить оригинальные лекала, выкройки и прочие подобные вещи»,— говорит господин Власенко. При этом он считает, что, скорее всего, вся вина и обязательства по исковым выплатам лягут на Михаила Воронина: «В данном деле СМИ содействовали нарушению авторских прав, но их привлечение в качестве ответчиков — абсолютная формальность». 
По материалам «Коммерсанть-Украина»


� Так, в частности, согласно Соглашению о сотрудничестве между Кабинетом Министров Украины и Европейским сообществом по атомной энергии в области управляемого термоядерного синтеза (ратифицировано Законом Украины № 3104-III (3104-14) от 07.03.2002 отмечается, что охрана согласно Соглашению должна осуществляться относительно «информации с ограниченным доступом», к которой входит «конфиденциальная» или «тайная» информация. При этом дано определение конфиденциальной или тайной информации, что соответствует определению коммерческой тайны ГК Украины, тем не менее оно не отвечает определению ни конфиденциальной информации согласно законодательству Украины, ни государственной тайны или других видов тайной информации, а также не может толковаться как «конфиденциальная информация, что является собственностью государства». Открытым в связи с этим остается вопрос об ответственности при разглашении такой информации. 
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