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власності

Микола ПОТОЦЬКИЙ,
д-р юрид. наук, адвокат, 
м. Київ

— ш  казом Президента України від 
І Я  29.09.2017 №  299/2017 в Україні 
^  утворено Вищий суд з питань інте

лектуальної власності. Сфера інтелекту
альної власності (IB) очікувала створен
ня цього спеціалізованого судового орга
ну принаймні з 2001 року, коли 
Президент України доручив Кабінету 
Міністрів України вивчити питання 
щодо створення спеціалізованого патен
тного суду.

Судова реформа, ініційована у 2016 
році, матеріалізувала ці очікування в 
Закон України «Про судоустрій і статус 
судців», частина друга статті 31 якого 
встановлює, що вищими спеціалізовани
ми судами, зокрема, є Вищий суд з 
питань інтелектуальної власності (IP- 
суд).

Створення такого спеціалізованого 
суду покликано вирішити низку про
блем, які тривалий час стримували роз
виток відносин IB та підвищення стан
дартів захисту цих прав в Україні. 
Розглянемо детальніше основні пробле
ми, вирішення яких пов’язане зі ство
ренням цього суду.

У першу чергу, створення ІР-суду 
вирішить проблему конфлікту юрисдик
цій у спорах у цій сфері. Відомо, що 
спори про право IB тривалий час розгля
далися судами адміністративної, госпо
дарської та цивільної юрисдикцій. 
Зазначене мало наслідком порушення 
принципу правової визначеності щодо 
органу, компетентного вирішувати такі

спори, а також унеможливлювало забез
печення формування єдності судової 
практики у цій сфері. Частина друга стат
ті 20 Господарського процесуального 
кодексу України (ГП К України) достат
ньо точно деталізувала види спорів, які 
підвідомчі IP-суду, та встановила, що 
цей суд розглядає:

1) справи у спорах щодо прав на 
винахід, корисну модель, промисловий 
зразок, торговельну марку (знак для 
товарів і послуг), комерційне наймену
вання та інших прав IB, у тому числі 
щодо права попереднього користування;

2) справи у спорах щодо реєстрації, 
обліку прав IB, визнання недійсними, 
продовження дії, дострокового припи
нення дії патентів, свідоцтв, інших актів, 
що посвідчують або на підставі яких 
виникають такі права, або які порушують 
такі права чи пов’язані з ними законні 
інтереси;

3) справи про визнання торговельної 
марки добре відомою;

4) справи у спорах щодо прав автора 
та суміжних прав, у тому числі спорах 
щодо колективного управління майно
вими правами автора та суміжними пра
вами;

5) справи у спорах щодо укладання, 
зміни, розірвання і виконання договору 
щодо розпорядження майновими права
ми IB, комерційної концесії;

6) справи у спорах, які виникають із 
відносин, пов’язаних із захистом від 
недобросовісної конкуренції, щодо:
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неправомірного використання позна
чень або товару іншого виробника; 
копіювання зовнішнього вигляду виро
бу; збирання, розголошення та викорис
тання комерційної таємниці; оскаржен
ня рішень Антимонопольного комітету 
України із визначених цим пунктом 
питань.

На нашу думку, по-перше, до спорів, 
які підвідомчі IP-суду, також варто було 
б віднести спори про адміністративні 
правопорушення, податкові, митні, тру
дові, та кримінальні спори. Розгляд 
таких справ судами, які не спеціалізу
ються на питаннях спорів у сфері IB, 
несе ризики установлення преюдиціаль
них фактів, які у майбутньому можуть 
бути використані в інших спорах. 
Наприклад, встановлення права попе
реднього користування у справах про 
оскарження дій Державної фіскальної 
служби України під час митного офор
млення товарів тощо.

По-друге, створення IP-суду сприя
тиме вирішенню проблеми строків роз
гляду відповідної категорії спорів. Угода 
про торговельні аспекти прав IB (стаття 
41), а також Угода про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхні
ми державами-членами, з іншої сторони 
(стаття 230) (Угода про асоціацію) міс
тять положення про те, що процедури 
захисту не мають спричиняти необгрун
товані строки, містити безпідставні часо
ві обмеження або невиправдані затрим
ки. Тож очікується, шо спеціалізований 
суд, який фокусуватиме свою увагу 
виключно на одній категорії спорів, а 
також, який матиме належне кадрове 
забезпечення, зможе суттєво скоротити 
строки розгляду відповідних справ.

По-третє, створення IP-суду сприя
тиме вирішенню проблеми кадрового 
забезпечення (особливо щодо регіональ
них судів). Створення спеціалізованого 
суду, судці якого володітимуть спеціаль
ними знаннями (матимуть спеціальну 
освіту, а також досвід практичної діяль

ності у якості адвокатів та/бо патентних 
повірених) має наслідком підвищення 
рівня захисту прав. Стаття 33 Закону 
України «Про судоустрій та статус суд
дів» наділяє правом бути суддею ІР-суду 
особу, яка, зокрема, має досвід профе
сійної діяльності представника у справах 
IB (патентного повіреного) щонайменше 
п’ять років, та/або має досвід професій
ної діяльності адвоката щодо здійснення 
представництва в суді у справах щодо 
захисту прав IB щонайменше п ’ять років. 
На нашу думку, правом бути суддею ІР- 
суду необгрунтовано не наділено судових 
експертів, які мають кваліфікацію з від
повідної спеціальності. Створення ІР- 
суду, передусім, обумовлено специфікою 
відносин у сфері IB, яка полягає у міжга
лузевій правовій природі відносин (від
носини регулюються нормами цивільно
го, господарського, трудового, митного, 
податкового, адміністративного права 
тощо), а також у тому, що вирішення 
правових питань у сфері IB неможливе 
без застосування спеціальних знань у 
інших галузях знань, ніж право (наука, 
техніка, мистецтво). Саме цими спеці
альними знаннями і володіють судові 
експерти, які мали б отримати від зако
нодавця право бути суддею ІР-суду.

По-четверте, створення ІР-суду 
сприятиме вирішенню проблеми враху
вання специфіки правовідносин у сфері 
IB до застосування способів захисту у цій 
сфері. Ця проблема певною мірою вирі
шена у новому ГПК України, який 
насамперед зосереджує увагу суду на 
тому, що завданням господарського 
судочинства є вирішення судом спорів, з 
метою ефективного захисту порушених 
прав. Причому фокус на ефективному 
захисті порушених прав тримається ГПК 
України як у питанні способів судового 
захисту (у випадку, якщо закон або дого
вір не визначають ефективного способу 
захисту порушеного права чи інтересу 
особи, яка звернулася до суду, суд відпо
відно до викладеної в позові вимоги такої 
особи, може визначити у своєму рішенні 
такий спосіб захисту, який не суперечить
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закону (стаття 2), так і у питанні забезпе
чення позову (позов забезпечується 
також іншими заходами, необхідними 
для забезпечення ефективного захисту, 
якщо такий захист або поновлення не 
забезпечуються заходами, зазначеними 
цим кодексом (стаття 137).

Відтак, новий ГПК України відобра
зив підхід до застосування способів 
захисту прав, передбачений статтею 13 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, відповідно до 
яких кожна особа має право на ефектив
ний засіб правового захисту, не заборо
нений законом.

Зазначені положення мають важливе 
значення для системи захисту права IB, у 
першу чергу через те, що, на жаль, ГПК 
України поки що не містить положень 
щодо захисту прав, передбачених Угодою 
про асоціацію. He зупиняючись детально 
на цих положеннях, звернемо увагу лише 
на те, що вони стосуються: розширення 
кола осіб, які мають право на звернення 
до суду; подання превентивних позовів; 
витребування доказів у справах про 
порушення прав IB (банківські, фінансо
ві, комерційні документи); право на 
інформацію у справах про порушення 
прав IB; уточнення запобіжних заходів та 
заходів забезпечення позову; передба
чення виправних заходів, уточнення 
заходів щодо публікацій.

Отже, на наше переконання, завдяки 
положенню про ефективний спосіб 
захисту прав, що не суперечить закону, 
суд зможе застосувати інструменти 
захисту прав, передбачені Угодою про 
асоціацію, яка наразі, ще не імплементо- 
вана до процесуального законодавства.

Аналізуючи роль та вплив ІР-суду на 
сферу IB, маємо відзначити, що поряд з 
очевидними перевагами, створення 
такого суду несе і певні виклики, вирі
шення яких зміцнить систему захисту 
прав IB.

Виклик доступу до правосуддя: суд
буде розташовуватися у місті Києві, від
так постає питання доступу до правосуд
дя. Оскільки IP-суд розташований у місті

Києві, відчутними будуть ускладнення 
щодо реалізації права на захист у такій 
категорії спорів, як порушення прав IB, 
підсудність розгляду якої з місця вчинен
ня правопорушення переноситься до ІР- 
суду. Сподіваємось, що цей виклик буде 
подолано шляхом проведення судових 
засідань у режимі відеоконференцій. 
ГПК України передбачає застосування 
Єдиної судової інформаційно-телекому- 
нікаційної системи, яка відповідно до 
закону забезпечуватиме обмін докумен
тами (надсилання та отримання доку
ментів) в електронній формі між судами, 
між судом та учасниками судового про
цесу, між учасниками судового процесу, 
а також фіксування судового процесу і 
участь учасників судового процесу у 
судовому засіданні в режимі відеоконфе- 
ренції.

Виклик щодо забезпечення права на 
апеляційний перегляд справи та на каса
ційне оскарження судового рішення. IP-
суд, як вищий спеціалізований суд, роз
глядатиме справи як суд першої інстан
ції. У рамках цього суду діятиме 
Апеляційна палата, а касаційне оскар
ження забезпечуватиметься палатою з 
питань інтелектуальної власності у 
межах Касаційного господарського суду 
Верховного Суду. Відтак, окремими 
фахівцями висловлюється думка про 
наявність ризику упередженості у роз
гляді відповідної категорії справ судця
ми, які працюватимуть в єдиному суді. 
Проте, на нашу думку, такий ризик ніве
люється фаховим складом суду, який 
буде сформовано завдяки прозорим при
нципам конкурсу, а також вимогам, які 
висуваються до відвідних кандидатів.

Аналізуючи аспекти впливу створен
ня та діяльності ІР-суду на систему 
захисту прав IB, варто приділити увагу 
питанню участі Установи у якості відпо
відача у спорах про право інтелектуаль
ної власності. He завадило б зазначити, 
що основним традиційними аргументом 
на користь участі Установи у цій катего
рії спорів у якості відповідача є те, що 
спірні права IB виникають саме внаслі-
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док прийняття Установою відповідного 
рішення. Установа, рішення якої оскар
жуватимуться, має брати участь у справі. 
Водночас не можна не зважати на те, що 
часто Установа залучалась до справи для 
вирішення проблем підсудності.

Розглянемо детальніше питання 
участі Установи у якості відповідача у 
спорах про право інтелектуальної влас
ності. Насамперед залучення Установи 
до цієї категорії справ пов’язано зі спосо
бом захисту прав. Стаття 20 ГК України 
передбачає такий спосіб захисту прав, як 
визнання повністю або частково недійс
ними актів органів державної влади, що 
суперечать законодавству, ущемляють 
права та законні інтереси суб’єкта госпо
дарювання. Стаття 16 ЦК України міс
тить такий спосіб захисту прав, як 
визнання незаконними рішення органу 
державної влади. Відтак, залучення 
особи в якості відповідача, акт якої 
оскаржується, є адекватною мірою, 
оскільки будь-яка особа має право на 
захист своїх прав та інтересів.

Важливим аргументом на користь 
участі Установи у такій категорії справ 
було забезпечення спеціалізації судців, 
які розглядали ці спори. Саме завдяки 
залученню Установи у якості відповідача 
сформувалась природна спеціалізація та 
фаховий судовий корпус судців цивільної 
та господарської юрисдикцій міста 
Києва.

Наступним аргументом на користь 
участі Установи у такій категорії справ 
було визначення суду у спорі з іноземни
ми елементами. Закон України «Про 
міжнародне приватне право» відносить 
до виключної підсудності судам України, 
якщо спір з іноземним елементом 
пов’язаний з оформленням права інте
лектуальної власності, яке потребує 
реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в 
Україні. Отже, залучення у якості відпо
відача Установи забезпечувало правову 
визначеність у питанні, принаймні тери
торіальної підсудності в Україні, справ з 
іноземним елементом.

Участь Установи у такій категорії

справ також була гарантією актуальної 
інформації про правовий статус об’єкта 
права інтелектуальної власності, права 
на який є предметом спору: власник, 
чинність (повна або часткова), недопу
щення неконтрольованого розширення 
суб’єктного складу завдяки практиці 
забезпечення позовів.

На користь участі Установи у такій 
категорії справ свідчить також те, що 
саме завдяки залученню Установи у 
якості відповідача у справі та зобов’язан
ня її вчинити певні дії (внести відомості 
до Реєстру та опублікувати ці відомості в 
офіційному бюлетені «Промислова влас
ність») забезпечувались гарантії невідво
ротності виконання судового рішення.

Із створенням IP-суду питання участі 
Установи у спорах у якості відповідача 
актуалізується. Оскільки вирішено клю
чові проблеми, які обумовлювали необ
хідність залучення Установи у якості від
повідача: територіальна підсудність, під- 
судність справ з іноземним елементом, 
спеціалізація судців. Тож, наразі вирі
шуючи питання про доцільність залучен
ня Установи у якості відповідача у спра
ві, варто зважати на аргументи щодо 
гарантій актуальної інформації про пра
вовий статус об’єкта права інтелектуаль
ної власності та гарантії невідворотності 
виконання рішення суду щодо охорон
ного документа.

Питання виконання рішення суду 
щодо охоронного документа у справі, в 
якій не було залучено Установу, яка при
йняла рішення про видачу такого доку
мента, завжди буде невизначене. Навіть 
не стільки через той факт, що у рішенні 
суду не має обов’язку внести відомості до 
Реєстру та опублікувати їх, скільки через 
те, що Установа з об’єктивних причин 
може не погодитися із рішенням, яким 
визнано недійсним /  незаконним при
йнятий нею акт.

Відтак, отримавши рішення та скеру
вавши його до виконання до Установи, 
існує обгрунтований ризик не лише 
отримати відмову у внесенні відомостей 
до Реєстру, але й отримати апеляційну
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скаргу на рішення, яке стосується прав та 
обов’язків відповідного суб’єкта.

Отже, вирішуючи питання, чи

потрібно залучати Установу до такого 
спору, варто зважати на право Установи 
оскаржити майбутнє рішення як таке,
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