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П роцесуальні закони, які визпача- 
іоть ю рисдикц ію , повноваж ення 
сул і и іполо розгляду справ, поря

док звернення io ш і\  судів та порядок 
ЗДІЙСПЄНІІЯ ними судочинства одного
лосно стверджую ть, т о  висновок е кс 
перта для суду He (. ОбОІв'я ЗКОВИМ, проте, 
і а кий висновок  о ц ін ю ється  судом за 
правилами, встановленими для оцінки 
доказів, а відхилення ш ісповку мас бутті 
вмотивованим у р іш ен н і1.

У юіі же час. як свідчить практика 
розгляду справ про ви шання недііісними 
охоронних документів па об'єкти права 
інтелектуальної власності, незважаючи 
па гри вад у дискусію про те. що в окре
мих категоріях цих спорів відсутня необ
хідність призначення судової експерти
зи, відмовлятися від неї не готові ані сто
рони судового пронесу, ані суд.

Більш того, практика розгляду апеля
ційних скарг апеляційними судами свід
чить, т о  у справах не лише при значають 
повторні судові експерти зи. але іі 
обов'я зково допитують судових експер
тів. які проводили відповідні судові екс
пертизи.

Палкі дебат и учасників судових про
ваджень викликають клопотання про 
призначення судової експертизи у спо
рах про визнання недііісними патентів 
на корисні моделі, за якими Державним 
підприємством «Український інститут 
інтелектуальної власності» (ладі -

Укрпатснт) було проведено експертизу 
на підставі статт і 33 Закону України «Про 
охорону прав на винаходи і корисні 
моделі».

Так, позивачі, які отримали висно
вок Укрпатспту про невідповідність 
запатентованої корисної моделі умовам 
патент о здатності, наполягають на при
йнятті судового рішення без проведення 
відповідної судової експертизи. 
Водночас відповідач власник спірного 
патенту, заявляє клопотання про при
значення відповідної судової експерт изи.

На наш погляд, варто зауважити, що 
судова експертиза є способом забезпе
чення доказів, а відтак сторони не 
позбавлені права просити суд призначи
ти у справі судову експертизу, якщо вони 
не погоджуються з висновком експерти
зи Укрпатспту.

Але. якщо сторони не заявляють про 
доцільніст ь призначення судової експер
тизи, то, на нашу думку, для прийняття 
рішення у справі належним та допусти
мим доказом може бути висновок 
Укрпатспту, складений відповідно до 
стані 33 Закону. Отже, суд може прийня
тті рішення за наявними матеріалами 
справи, оцінивши висновок Укрпатенту 
за загальними правилами оцінки доказів.

Новацією для судово-експертної 
сфери інтелектуальної власності стало 
при значення судової експертизи у спра
вах про дострокове припинення дії сві-
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лоцтв на знаки для товарів і послуг. Такі 
експертизи заявляються відповідачем у 
справі з метою належного обгрунтування 
факту використання спірного позначен
ня та установлення того, шо воно є вико
ристаним. навіть якщо його було засто
совано у формі, iuo відрізняється від 
зареєстрованого знака лише окремими 
елементами, за умови, т о  не не змінює в 
цілому ЙОГО ВІДМІТНОСТІ.

На вирішення експертизи у таких 
справах, як правило, ставиться питання 
про те. чи змінює в цілому відмітність 
знака використання його у формі, що 
відрізняється від зареєстрованого знака 
лише окремими елементами. У разі якшо 
висновком судової експертизи буде вста
новлено, використання знака у формі, 
шо не змінює його відмітність, вважаєть
ся, шо таке використання є належним у 
розумінні стаття 16 Закону України «Про 
охорону прав на знаки для товарів і 
послуг», а відтак твердження про невико
ристання спірного позначення є необ
грунтованим.

Дискусійним залишається питання 
про призначення судових експертиз у 
справах про визнання знаків добре відо
мими. Незважаючи на те, шо фахівиі- 
практики та науковці погоджуються з 
тим, що визнання знака для товарів і 
послуг є питанням факту, який має вста
новити суд на підставі дослідження дока
зів, наявних у матеріалах справи, сторо
ни судового процесу заявляють клопо
тання про призначення судової експер
тизи, і суди задовольняють такі клопо
тання.

Питання, яке ставиться на вирішен
ня такої експертизи, як правило, є таким: 
чи містяться у наданих па дослідження 
матеріалах справи відомості про факто
ри, які свідчать про те. що станом на
00.00.0000 позначення «А» стало добре 
відомим в Україні знаком відносно това
рів та/або послуг__класу М КТ П : «____ »?

Відповідно до Закону України «Про 
охорону прав на знаки для товарів і 
послуг» під час відповіді на поставлене 
питання розглядаються, зокрема, такі

фактори, якшо вони є доречними: сту
пінь відомості чи визнання знака у відпо
відному секторі суспільства; тривалість, 
обсяг та географічний район будь-якого 
використання знака: тривалість, обсяг та 
географічний район будь-якого просу
вання знака, включаючи рекламування 
чи оприлюднення та представлення на 
ярмарках чи виставках товарів та/або 
послуг, щодо яких знак застосовується; 
тривалість та географічний район будь- 
яких реєстрацій та/або заявок на реєс
трацію знака за умови, шо знак викорис
товується чи є визнаним; свідчення 
успішного відстоювання прав на знак, 
зокрема територія, на якій знак визнано 
добре відомим компетентними органа
ми; цінність, що асоціюється зі знаком.

В цілому погоджуючись з тезою про 
тс, що судова експертиза не є обов'язко
вим способом забезпечення доказів у цій 
категорії справ, вважаємо, що відмовля
ти у задоволенні клопотання про призна
чення такої судової експертизи суду 
недоцільно. Висновок судової експерти
зи, як правило, сприяє правильній квалі
фікації відносин та доречному застосу
ванню відповідних факторів, визначених 
законодавством. Зазначимо, що най
більш рішуче заперечують проти відпо
відної експертизи відповідачі, права на 
інтелектуальну власність яких очевидно 
конфліктують з нравами на знак, який 
прося ть визнати добре відомим.

Аналіз практики призначення судо
вої експертизи підтверджує тезу про те, 
шо із висновком судової експертизи 
завжди буде незгодна одна зі сторін про
несу. З огляду на зазначене, доречно роз
глянути основні твердження, які можуть 
стати мотивом для відхилення судом 
висновку експертизи або підставою для 
призначення повторної судової експер
тизи.

У разі якщо сторона не згодна з 
висновком судової експертизи. їй необ
хідно аргументувати власну позицію, 
виходячи з критеріїв оцінки доказів. 
Звернемо увагу на те, що висновок судо
вої експертизи не є доказом, а є епосо
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Оом забезпечення доказів, проте, оціню
ється пін за прани.іами, встановленими 
для оцінки доказів. Висновок судової 
експерти лі мас бути належним (містити 
інформацію про предмет докачування), 
допустимим (одержаним у порядку, вста
новленому законом). достовірним 
(точно та правильно відображати дійс
ність), а також достатнім та взаємо- 
пов'я заппм 5 усіма наявппміі у матеріа
лах справи дока зами у їх сукупності.

Щодо належності висновку. 
Неналежним доказом може ви знаватися 
висновок судової експертизи, який не 
містить інформацію про предмет доказу
вання. Наприклад, у питанні схожості 
по значень до ступеня 'змішування висно
вок не дас відповідь шоло належних кла
сів міжнародної класифікації товарів і 
поЕдуі для цілей реєстрації знаків, для 
яких тарссстровапо знаки. Також висно
вок може не містити дослідинIftKOl час
тини щодо окремих класів Y1KTII. для 
яких знаки 'зареєстровано.

Щодо недопустимості висновку. 
Недопустимим доказом може бути 
визнано висновок, підготовлений з 
порушенням норм, які регламентують 
порядок призначення і проведення екс
пертизи. Наприклад, у експерта, який 
проводив відповідну експертизу, збіг 
с трок дії йото свідоц тва; експерт не атес
тований за відповідною спеціальністю; 
експерт не попереджений про кримі
нальну відповідальність; експерт не міг 
проводити експертизу у niii справі і мав 
заяви ти самовідвід тошо.

Щодо недостовірності висновку. 
Достовірність висновку доволі складний 
критерій, оскільки кваліфікується 
суб’єктивними та оціночними судження
ми. такими як правильне відображення 
дійсності. У спорах щодо об'єктів права 
інтелектуальної нл ас носі і 'застосування 
цього критерію є те  складнішим в силу 
суб’єктивного сії р 11 і 111 я ття окремих явиш 
(схожість позначень, введення в оману, 
сукупність суттєвих ознак, неочевнд- 
ність винаходу тошо).

Достовірність висновку судової екс

пертизи у сфері інтелектуальної власнос
ті. як правило, оцінюється завдяки аналі
зу його змісту (правильність/неправиль
ність) та виявлення, чи було застосовано 
судовим експертом встановлену методи
ку проведення експертизи. Тобто перед
бачається, шо у разі, якшо експерт засто
сував визначену методику дослідження 
та відповідну довідкову методичну літе
ратуру, він дійшов і правильних виснов
ків.

Таким чином, аргументування того, 
що висновок судової експертизи є недос
товірним. стає можливим шляхом дове
дення тою. що експертом не використа
но належну методику проведення судової 
експертизи та відповідні методичні дже
рела, або методичні джерела використа
но правильно, проте, зроблено супереч
ливі висновки.

При цьому варто пам'ятати, шо 
посилання сторін на недоліки у офор
мленні висновку (окрім свідчення тою, 
що експерт ие попереджений про кримі
нальну відповідальність), окремі неточ
ності, помилки тошо, як правило, суда
ми до уваги не беруться, виходячи з при
нципу, шо не може бути відхилено пра
вильний по суті висновок через одні 
лише формальні міркування.

Основним способом викликати у 
судді обгрунтовані сумніви щодо пра
вильності висновку судової експертизи є 
залучення до матеріалів справи висновку 
спеціаліста, причому бажано, щоб такий 
спеціаліст мав кваліфікацію судового 
експерта.

Щодо достатності висновку.
Достатність висновку судової експерти зи 
характеризується як якісними, так і кіль
кісними показниками і залежить від 
обставин кожної конкретної справи. 
Якісніш показник свідчить про те. чи дає 
висновок судової експертизи відповіді на 
питання, які є достатніми для поширен
ня певної правової норми на підносили 
щодо інформаційних об'єктів, якими є 
об'єкт и права інтелектуальної власності.

Наприклад, у справі про визнання 
недійсним свідоцт ва на знак для товарів і
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послуг, яке t̀ схожим до ступеня $МІIliy- 
ваппя з комерційним найменуванням. 
ВИСНОВОК судової експерти 311 про схо
жість спірного знака та комерційного 
найменування буде, ймовірно, пслостат- 
нім доказом. Оскільки застосування від
повідної норми Закону України «Про 
охорону прав па знаки для іііиарів і 
послуг» передбачає установлення таких 
обставин, як відомість в Україні комер
ційного найменування; належність прав 
на комерційне найменування іншій особі 
(позивачу); одержання позивачем права 
на комерційне найменування до лати 
подання до Установи заявки на спірний 
знак. Крім того, у згаданій категорії спо
рів має бути встановлено, чи охороняє і ь- 
ся відповідне комерційне найменування 
законом.

Щодо взаємною зв'язку висновку 
судової експертизи з усіма доказами у їх 
сукупності. У спорах у сфері інтелекту
альної идаспос’і і і а кий взаємозв'язок 
досягає гься завдяки тому, т о  під час під
готовки висновку експерт ретельно 
досліджує матеріали справи та дає 
належну опінку всім наявним у справі 
документам та об’єктам.

Невідповідність висновку судової 
експертизи зазначеним вище критеріям 
дає підстави заінтересованій стороні 
подати до суду пояснення про відхилен
ня висновку експертизи як недопус тимо
го, неналежного, недостовірного, або 
недостатньою доказу у справі.

Окремо варто звернути увагу на про
блему рецензування висновків судової 
експертизи. 25 травня 2015 року 
Міністерством юстиції України прийня
то наказ №  775/5 «Про затвердження 
Порядку проведення рецензування 
висновків судових експертів та висновків 
експертних досліджень». LIeii акт визна
чив процедуру проведення та оформлен
ня результатів рецензування висновків 
судових експертів та висновків експер
ти их> досліджень, складених судовими 
експертами науково-дослідних установ 
судових експертиз Міністерства юстиції 
України (далі НД УСЕ) і судовими екс

пертами, які не t працівниками держав
них спеціалізованих установ.

Аналіз практики проведення судових 
експертиз свідчить про те. що сторони. 
Я К І HC IIO I оджуються з висновком судової 
експертизи, подають до суду так звані 
рецензії па висновки судової експерт изи.

Щодо зазначених рецензій неодно
разово порушувалось питання про 
визнання їх недопустимими доказами, в 
силу того, що Порядком проведення 
рецензування висновків судових експер
тів та висновків експертних досліджень 
не передбачено такої п ід с т а в и  д л я  рецен
зування. як звернення фізичної або юри
дичної особи.

Відповідно до І Іорядку рецензування 
відбувається виключно з таких підстав:

1. План рецензування висновків 
судових експертів науково-дослідних 
установ судових експертиз Міністерства 
юстппії України.

2. Графік проведення планових пере
вірок організації діяльності судових екс
пертів, шо не є працівниками державних 
спеціалізованих усіанов.

3. Договір або План щодо підготовки 
(стажування) фахівця, який має намір 
отримати (підтвердити) кваліфікацію 
судового експерта.

4) Доручення Міністерства юстиції 
України щодо висновків, складених 
судовими експертами, luo не є працівни
ками державних спеціалізованих уста
нов.

Крім і ото, зазначеним Порядком 
встановлено, що метою рецензування 
висновків є вдосконалення професійної 
майстерності експертів, поліпшення 
якості та обгрунтованості їх висновків.

Рецензування висновків, складених 
судовими експертами НДУСС прово
диться за ініціативою керівника НД УСЕ 
під час здійснення ним організаційно- 
контрольних функцій.

З огляду на зазначене, отримання 
рецензії на складений висновок судової 
експертизи на підставі, наприклад, звер
нення особи, яка не згодна із таким 
висновком. Порядком не передбачена.

93

За
хи

ст
 

пр
ав



За
хи

ст
 

пр
ав

ISSN  ІШ - 6 0 2 2 Микола ПОТОЦЬКИИ

Призначення та проведення судової експертизи ОПІВ
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Отже, така репеїпія не може сприймати
ся судом як лопустимніі дока і.

Також частішають випадки подання 
до суду висновків спеціалістці, які підпи 
сані особами, т о  мають право на здійс
нення діяльності представників у спра
вах інтелектуальної власності(патентних 
повірених). Дискусійним є питання про 
оформлення результатів досліджень, 
здійснених патентними повіреними, як 
висновків спеціаліста, з оіляду па 
наступне.

Правовий статус патентних повіре
них. відносини, пов'язані з набуттям, 
реалізацією і припиненням права займа
тися діяльністю патентного повіреного 
реіулюс Положення про представників у 
с 11 равах і н іеле к іуал ьної класнос і і
(патентних повірених), затверджене 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.08.1994 Xy 545.

Пункт І І нього положення визначає, 
що патентний повірений мас право згід
но із законодавсі вом. у межах доручення 
особи, яку він представляє, викопувати 
всі пов'язані з цим дії у відносинах з 
Державною службою і ні електуальпої 
власності України, а також судовими 
органами, кредитними установами, 
іншими фізичними та юридичними осо
бами. зокрема: проводити науково-
дослідні робот и, частиною яких t патен

тні дослідження: представляти інтереси 
власників прав па об'єкти інтелектуаль
ної власності в державних і судових орга
нах тощо.

Основні положення, порядок прове
дення та форму звіту про патентні 
дослідження визначає Державшій стан
дарт України: Патентні дослідження 

с 11 положення та порядок прове
дення. Пункт 4.9 стандарту встановлює, 
шо результатом патентних досліджень є 
звіт про патентні дослідження. Hа пашу 
думку, результати досліджень, проведе
них патентними повіреними, можуть 
оформлятися у вигляді звіту про патентні 
дослідження.

Говорячи про документ, який може 
викликати у суду обгрунтований сумнів 
щодо правильності висновку судової екс
пертизи, то ним зазвичай є висновок 
спеціаліста, складений та підписаний 
особою, шо має статус судового експер
та. Такий висновок має подаватися до 
суду як обгрунтування для відхилення 
висновку первинної експертизи та при
значення повторної експертизи. При 
цьому варто пам'ятати, що повторною 
визнається судова експертиза, у прове
денні якої експерт досліджує ті ж самі 
об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які 
досліджувалися і вирішувалися у первин
ній судовій експертизі.

Спеціальна конфіскація. Ha  що сподіватися 
правойласникам?

Сергій ЛЕБІДЬ,
екгпррт у сфері захисту прав інтелектуальної власності,
м. Київ

Двадцять восьмого лютого 2()16 року 
набрав чинності Закон про вне
сеним змін до Кримінального та

Кримінальної о процесуального кодексів 
України щодо виконання рекомендацій,

які містяться у шостій доповіді 
Європейської комісії про стан виконан
ня Україною Плану дій шодо лібераліза
ції Європейським Союзом візового 
режиму для України, стосовно удоскона-
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