      Семінар на тему: Особливості проведення експертизи заявок на позначення та промислові зразки

( СЛАЙД № 1)

          Дата подання заявки встановлюється згідно з пунктами 10 та 11 статті 10 Закону під час проведення формальної експертизи заявки на підставі статті 8 Закону.
Відповідно до статті 8 Закону дата подання заявки встановлюється за датою одержання закладом експертизи документів, що містять принаймні: 
клопотання у довільній формі про реєстрацію знака, викладене українською мовою; 
відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою; 
достатньо чітке зображення позначення, що заявляється; 
перелік товарів і (або) послуг, для яких заявляється знак.
          За відповідності документів заявки вимогам статті 8 Закону та наявності документа про сплату збору за подання заявки у розмірі, встановленому згідно з додатком до Порядку, заявнику протягом місяця від дати одержання закладом експертизи заявки та документа про сплату збору за її подання надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки.
Якщо заявка одержана закладом експертизи з використанням факсимільного зв‘язку, то дата подання за такою заявкою не встановлюється, оскільки Законом та Правилами не передбачено подання заявок з використанням факсимільного зв‘язку та не встановлено порядок прийому і проведення експертизи таких заявок. Дата подання заявки може бути встановлена лише за датою одержання оригіналу заявки за умови її відповідності вимогам пункту 1 статті 8 Закону. 

Розглянемо помилки, яких припускаються заявники при поданні заявки на знак для товарів і послуг.


Оформлення заявки. 

(СЛАЙД № 2-3)
          Заява про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні має бути оформлена відповідно до п.2 "Правил складання подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг" затверджених наказом Держдепартаменту України від 28 липня 1995 р. №116. (Далі Правила).
       Трапляються випадки, коли заявник або представник заявника надсилає до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі-ДП «УІПВ» заяву заповнену на іншому бланку, який наприклад складається з 
3-х листів 
        В такому випадку заявнику пропонується оформити заяву відповідно до наведених норм законодавства та надіслати її до ДП «УІПВ» як додаткові матеріали до заяви.


 731 код ЗАЯВНИК.

        Зазначається повне ім’я або найменування заявника (ів), його (їх) повна поштова адреса та код держави згідно зі стандартом ВОІВ ST 3.
(Пунктом 1 статті 8 Закону встановлено, що датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять, зокрема, відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою.)
Трапляються випадки, коли:

(СЛАЙД № 4)

· Найменування заявника викладено не повністю 
· Найменування та адреса заявника викладена іншою мовою ніж українська,  або найменування заявника викладено українською мовою, але адреса заявника або зовсім відсутня або викладена іншою мовою ніж українська. 
        В цих випадках вступає в дію п.11 ст.10 Закону. Датою подання заявки вважається дата одержання закладом експертизи виправлених матеріалів.
· Нагадуємо також, що Філія та Представництво не є юридичною особою. 
       (частиною 3 статті 95 Цивільного Кодексу України встановлено, що філія та представництво не є юридичними особами). 
     У розділі заяви під кодом 731 зазначається повна поштова адреса заявника у такій послідовності:  поштовий індекс, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку, код країни згідно із стандартом ВОІВ ST. 3.
Якщо адреса заявника зазначена не повністю, то в таких випадках заявнику або його представнику пропонується надіслати як додаткові матеріали до заявки відкоригований бланк заяви з повною поштовою адресою заявника.

310, 320, 330 коди ПРІОРИТЕТ.  
                                                                                                                                                                                             
п. 2.1.9. Правил передбачає, якщо  заявник  має право на пріоритет,  то в наступних розділах заяви під  кодами  (310),  (320),  (330)  та  (230) слід зробити відповідні позначки і навести необхідні відомості.

(СЛАЙД № 5 )

Трапляються випадки, коли зазначають тільки номер попередньої заявки, або тільки дату подання попередньої заявки 
 Заявнику або представнику пропонується оформити заяву відповідно до Правил та надіслати до ДП «УІПВ» як додаткові матеріали до заяви.

750 код Адреса для листування, повне ім’я або найменування адресата.

(СЛАЙД №6)

        Відповідно до п.2.1.10 Правил у розділі під кодом (750) зазначається повна поштова адреса в межах України, за якою буде вестись листування з заявником, прізвище чи найменування адресата.
     Якщо в цьому коді не зазначено найменування адресата, або зазначена не повна поштова адреса для листування - листування ведеться через заявника. 
                
540 код Зображення знака     

(СЛАЙДИ №№ 7-15 )

Відповідно до п.3 ст.7 Закону заявка повинна стосуватись одного знака, тобто, на кожний варіант знака подається окрема заявка.)

     Під час встановлення дати подання заявки зображення позначення перевіряється на відповідність таким мінімальним вимогам:
     1) зображення знака має бути представлене достатньо чіткою фотокопією або іншою репродукцією. Зображення знака подається розміром 8*8 см (під чим розуміється, що  хоча б  одна зі сторін заявленого зображення по довжині та (або) по висоті (горизонталі та (або) вертикалі) повинна дорівнювати 8 см. Етикетка подається розміром 14*14 см (під чим розуміється, що  хоча б одна зі сторін заявленої етикетки по довжині та (або) по висоті (горизонталі та (або) вертикалі) повинна дорівнювати 14 см. 
     Додані до заяви комплекти зображень повинні чітко збігатися із заявленим зображенням на Заяві. А саме: ідентичний шрифт, кольорова гама, розташування строчок. 
    2) фотокопія об’ємного знака подається у такому ракурсі, який дає можливість уявити весь об’єкт в цілому, тобто ілюструє тривимірний характер знака в одному вигляді. Крім того, додатково надаються зображення всіх необхідних проекцій позначення, які дають можливість мати вичерпну уяву про знак.
    3) зображення звукового знака представляється у вигляді нотного запису звуків, що являють собою знак. Крім того, пунктом 2.1.21 Правил встановлена обов’язкова вимога щодо надання звукового позначення у вигляді фонограми, зокрема, на оптичних дисках, флеш-картах або на аудіокасеті.
    4) зображення знака, який є кольором як таким чи комбінацією кольорів відтворюється як колір або комбінація кольорів.
    
     Заявки на руховий, мультимедійний, голографічний знаки не містять єдиного зображення позначення, яке може бути визначено як об’єкт знака відповідно до Закону, тому матеріали цієї заявки вважаються такими, що не відповідають вимогам пункту 1 статті 8 Закону.
     У зв’язку з цим, у разі одержання заявки на  мультимедійний, руховий, голографічний, позиційний, нюховий та смаковий знаки заявнику надсилається повідомлення про те, що заявка вважається неподаною. Збір, сплачений за подання такої заявки на вимогу заявника підлягає поверненню.

591 код. Зазначення кольору (кольорової гами) знака.
Якщо кольорова гама знака не зазначена, а зображення знака виконано з синім або зеленим відтінком (не сприймається як чорно-біле), то заявнику відповідно до пункту 4.3 надсилається повідомлення про необхідність сплати (доплати) збору за подання в заявці кольорового зображення знака. 

511 код Перелік товарів та (або) послуг, які класифіковані згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг

· Заява взагалі не містить перелік товарів та (або) послуг або перелік нечіткий (його неможливо ідентифікувати) , в такому випадку датою подання заявки вважається дата одержання закладом експертизи додаткових матеріалів до Заяви.
· Якщо перелік товарів і/або послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, наведено мовою іншою, ніж українська, то переклад слід надіслати до Відомства протягом двох місяців від дати подання заявки п.п. 2.1.2. Правил).

Підпис на заяві 

     Пунктом 2.1.19 Правил визначено, що заповнення останнього розділу заяви "Підписи" є обов'язковим, але трапляються випадки, коли бланк заяви та перелік товарів та (або) послуг не підписані заявником або його представником.
Бланк заяви завірений не «живим» підписом заявника (довіреної особи), а кольоровою копією, роздрукованою на кольоровому принтері. 
     Нагадуємо, якщо заявником є юридична особа , заява підписується особою, що має на це право, додається літерна розшифровка підпису і   зазначається   посада, підпис скріплюється печаткою. 











Електронні заявки на видачу свідоцтва України на знак.

             (СЛАЙДИ №№ 16-21 )



Типові помилки в документі про сплату збору за подання заявки.

(Відповідно до пункту 8 статті 7 Закону за подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості класів МКТП, якими охоплюються зазначені в заявці товари і послуги. Документ про сплату збору повинен надійти до Установи разом з заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. )

1. В розрахунковому документі код збору інший (призначення платежу) (винахід, або промисловий зразок  та ін..…..) а номер заявки m….;
2. Збір сплачено на інший розрахунковий рахунок - кошти на поточний рахунок ДП «УІПВ» не поступили;
3. В розрахунковому документі зазначено інший номер заявки наприклад: m 2012 04455, потрібно m 2013 04455. (заявнику надсилається повідомлення стосовно перезарахування коштів);
     4. В розрахунковому документі зовсім не зазначено № заявки;
   
4. В розрахунковому документі сума збору за подання заявки не відповідає розміру, встановленому згідно з додатком до Порядку (кількість класів МКТП понад один, номери яких зазначено в заявці; подання в заявці кольорового зображення знака; включення до знака позначення, що відображує назву держави «Україна»; подання заявки на знак кількома заявниками).
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Загальні недоліки при оформлені та поданні заявок з допомогою електронної системи

Неподання паперового примірника взагалі (недотримання договору та тимчасового порядку) – експертиза не проводиться, заявка вважається неподаною;

Подання паперового примірника пізніше семи днів – дата подання переноситься за надходженням паперового примірника;

Подання паперових примірників, що не є ідентичними електронній заявці (наприклад: найменування заявника; зображення знака, кількість зазначених класів МКТП, розширення або зменшення переліку товарів і (або) послуг) – дата подання переноситься за надходженням паперового примірника, експертиза проводиться за матеріалами паперового примірника.
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