ВИСНОВОК
Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції

щодо проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність національного законодавства з питань охорони прав на винаходи та корисні моделі до міжнародних стандартів»

 (реєстр. № 1765 від 15.01.2015 р., н.д. В.Петьовка)

1. Загальна характеристика законопроекту.

Метою проекту Закону, згідно з пояснювальною запискою, є удосконалення правового регулювання відносин, пов’язаних з набуттям та використанням прав на винаходи та корисні моделі, а також приведення норм Цивільного кодексу України та Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у відповідність до міжнародних стандартів. Так, проектом Закону пропонується розмежувати поняття «винахід» та «корисна модель»; розширити перелік об’єктів, яким не може надаватися правова охорона як винаходам; запровадити перелік об’єктів, які не підлягатимуть правовій охороні як корисні моделі; встановити додаткову умову патентоздатності корисної моделі – винахідницький крок; уточнити вимоги до оформлення заявки на винахід (корисну модель); запровадити інформаційний пошук за заявкою на винахід (корисну модель) для визначення її придатності для набуття прав протягом строку дії патенту на винахід (корисну модель). Відповідні зміни пропонується внести до Цивільного кодексу України та Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

2.  Належність законопроекту за предметом правового регулювання до сфери дії права Європейського Союзу.

Проект Закону за предметом правового регулювання належить до сфери інтелектуальної власності, яка відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-ІV належить до пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
Також, предмет правового регулювання законопроекту охоплюється положеннями Глави 9 «Інтелектуальна власність» Розділу ІV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію).

В Європейському Союзі правовідносини, які є предметом правового регулювання проекту Закону, регулюються:

· Конвенцією про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14 липня 1967 р. (далі – Конвенція);
· Угодою СОТ про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 року (Рішення Ради 94/800/ЄС від 22 грудня 1994 року про укладення від імені Європейського Співтовариства, в межах його компетенції, угод, досягнутих під час Уругвайського раунду багатосторонніх переговорів (Official Journal L 336, 23.12.1994) (далі – Угода ТРІПС);
· Директивою 98/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 року про правову охорону біотехнологічних винаходів (Official Journal L 213, 30.07.1998, p. 13 – 21) (далі – Директива 98/44/ЄС). 

3.  Відповідність законопроекту праву ЄС.

За результатами правового аналізу проекту Закону щодо його відповідності aquis ЄС та Угоді про асоціацію слід зазначити таке.
Статтею 158 Угоди про асоціацію передбачено, що Сторони забезпечують належне та ефективне виконання зобов’язань за міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, учасниками яких вони є, зокрема за Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, що міститься в Додатку 1С до Угоди СОТ (далі – Угода ТРІПС), а положення Глави 9 «Інтелектуальна власність» Розділу ІV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію доповнюють та уточнюють права і зобов’язання Сторін згідно з Угодою ТРІПС та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності. 
Проектом Закону пропонується змінити визначення поняття «винаходу», викладене в статті 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» таким чином: «винахід – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, що має винахідницький рівень, тобто при зіставленні з існуючим до дати подання заявки рівнем техніки має суттєві відмінні ознаки і є прогресивним». Таке визначення поняття «винахід», наведене у проекті Закону, не повною мірою відповідає статті 27 Угоди ТРІПС, згідно з якою патенти видаються для будь-яких винаходів, незалежно від того, чи є вони продуктами або процесами в усіх сферах технології за умови, що вони є новими, мають винахідницькій рівень і є промислово придатними. Аналогічні положення містяться в статті 3 Директиви 98/44/ЄС, в якій зазначається, що винаходи, які є новими, мають винахідницькій рівень та придатні для промислового використання, є патентоспроможними, навіть якщо вони стосуються продукту, що складається або містить біологічний матеріал або процес, шляхом якого виробляється, обробляється або використовується біологічний матеріал. Таким чином, запропоноване проектом Закону доповнення до поняття «винахід» не містить вимоги щодо промислової придатності винаходу. 

Принагідно слід зазначити, що імплементація Директиви 98/44/ЄС у національне законодавство України передбачена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 164-р «Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС». 

В частині виключення зі сфери правової охорони патентом методів хірургічного чи терапевтичного лікування організму людей або тварин і методів діагностики проект Закону не суперечить частині третій статті 27 Угоди ТРІПС, відповідно до якої держави-члени можуть не дозволяти патентування діагностичних, терапевтичних та хірургічних методів лікування людини або тварин.

Правовідносини, пов’язані з регулюванням корисних моделей, не охоплюються Угодою про асоціацію та правом ЄС, а визначаються на рівні національного законодавства держав-членів ЄС.

Також проектом Закону пропонується доповнити частину третю статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» положенням, що міститься в частині першій статті 5 Директиви 98/44/ЄС, щодо виключення з переліку об’єктів технології, на які не поширюється правова охорона «організму людини на різних стадіях його формування та розвитку, а також простого відкриття одного з його елементів, у тому числі послідовностей або частин послідовностей гену». Втім, інші положення Директиви 98/44/ЄС, зокрема, положення частини другої та третьої статті 5, а також виключення, наведені в статті 6 Директиви 98/44/ЄС (аналогічні положення містяться в частині п’ятій статті 221 Угоди про асоціацію), не включені до проекту Закону. Отже, ще одним недоліком законопроекту є те, що він не передбачає комплексного врегулювання питань у сфері інтелектуальної власності, а пропонує лише внесення часткових змін.
4.   Висновок Комітету з питань європейської інтеграції. 
Проект Закону в запропонованій редакції не повною мірою враховує положення Директиви 98/44/ЄС.

Головний комітет – Комітет з питань науки і освіти

� Висновок підготовлено спільно з експертами Парламентської експертної групи





