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	№ исх: 12-4/974   от: 21.12.2015


Концепция к проекту Закона Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности»

1. Название законопроекта

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности» (далее – проект Закона).

2. Обоснование необходимости разработки законопроекта

По итогам двадцать седьмого пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан от 12 июня 2014 года Правительству было поручено проведение системных работ по переходу на стандарты Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) в сфере защиты интеллектуальной собственности.

Во исполнение вышеуказанного поручения был проведен анализ международного опыта стран - членов ОЭСР с высоким показателем глобального индекса конкурентоспособности в сфере защиты интеллектуальной собственности по процедуре экспертизы и регистрации объектов промышленной собственности. 
Вступление Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию и членство в Евразийском экономическом союзе ставят новые задачи по обеспечению прав интеллектуальной собственности.

Предлагаемый проект Закона в полной мере соответствует сложившимся экономическим реалиям и регулирует процессы предоставления охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в Республике Казахстан.
Проектом Закона вносятся следующие поправки.
Первое.

Предлагается внесение поправок в Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) (далее – Гражданский кодекс) в части замены свидетельства на товарный знак записью о регистрации в Государственном реестре товарных знаков Республики Казахстан и уточнения владельца товарного знака и другие. 
Данные поправки вносятся в целях исключения противоречий между Гражданским кодексом и Законом Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках), в котором права владельца товарного знака удостоверяются записью в Государственном реестре, а владелец товарного знака – это физическое или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на товарный знак.
Кроме того, в Гражданский кодекс предусматривается внесение поправок, направленных на совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

Второе.
В кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» (далее – Кодекс о таможенном деле) вносятся дополнения в части уточнения документов, подтверждающих наличие и принадлежность права интеллектуальной собственности, а именно вносятся дополнения относительно предоставление выписок из национальных и международных реестров и другие.

Данная поправка вносится в целях исключения противоречий между Кодексом о таможенном деле и Законом о товарных знаках, согласно которому выписка из Государственного реестра товарных знаков подтверждает факт регистрации товарного знака, его приоритет, исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров (услуг), указанных в Государственном реестре товарных знаков.

Третье.

Вносятся поправки в Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее – КоАП) в части исключения органов юстиции из субъектов, наделенных правом составления протокола об административном правонарушении за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования.

В соответствии с частью семнадцатой статьи 191 
Уголовно-процессуального кодекса досудебное расследование, проводимое в форме дознания и протокольной форме по уголовным проступкам, предусмотренным статьей 222 УК (незаконное использование товарного знака) проводится службой экономических расследований.

Данные правонарушения также касаются поддельной продукции, включающие в себя выявление и пресечение контрафакта. Для полноценного выявления и пресечения контрафактной продукции необходимо проводить оперативно-розыскные мероприятия, что не входит в компетенцию органов юстиции, а является прерогативой деятельности правоохранительных органов.
В этой связи предлагается исключить органы юстиции из субъектов, наделенных правом составления протокола об административном правонарушении за незаконное использование чужого товарного знака. 
Четвертое. 

Проект Закона предусматривает внесение изменений в Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве) в части уточнения определений ряда терминов, обеспечения прав авторов через систему коллективного управления правами, а также улучшения порядка оказания государственных услуг в сфере авторского права.

Реализация права автора на получение вознаграждения, в том числе за репрографическое воспроизведение требует уточнения определений терминов «воспроизведение», «репродуцирование (репрографическое воспроизведение)».
В целях уточнения необходимо дополнить Закон об авторском праве основаниями отказа по государственной услуге «Выдача справок о сдаче на хранение рукописей неопубликованных произведений». 

Процедура оказания государственной услуги по государственной регистрации прав на произведения, охраняемые авторским правом, не предусматривает процедуру аннулирования свидетельства о государственной регистрации объекта авторского права в связи с обращением поданному вопросу самого автора или правообладателя. 

Кроме того, анализ деятельности организаций по коллективному управлению правами, проведенный на основе отчетов, предоставляемых данными организациями в соответствии с обязанностью, предусмотренной Законом об авторском праве, показал, что деятельность организаций не всегда отвечает целям создания и не обеспечивает права авторов и правообладателей по получению причитающегося вознаграждения за использование объектов авторского и смежных прав.

В этой связи предлагается дополнить основания отказа в аккредитации организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе.

С целью контроля за деятельность за деятельностью организаций, управляющих имущественными правами предлагается наделить уполномоченный орган правом утверждения формы отчета, представляемого организацией, управляющей имущественными правами на коллективной основе, с целью представления единых и полных данных позволяющих осуществлять мониторинг выполнения организациями обязанностей, предусмотренных Законом об авторском праве, а также конкретизировать перечень предоставляемых сведений такими организациями.

Также в проекте Закона предлагается уточнить сроки предоставления аудиторского отчета организациями в уполномоченный орган (не реже одно раза в два года).
Поправки, вносимые в Закон об авторском праве, направлены на обеспечение прав авторов, устранение правовых пробелов и качества оказания услуг в данной сфере.

Пятое.

В Законе о товарных знаках изменена процедура прохождения заявки от даты подачи до ее регистрации – разработаны положения, предусматривающие доступ к информации о поданных заявках на регистрацию товарного знака, публикацию сведений о поданных заявках, а также возможность подачи возражения против регистрации знака на стадии заявки и другие. 
Данная поправка позволит повысить прозрачность деятельности экспертной организации. 
Процедура публикации заявок для ознакомления и подачи возражения существует во многих странах, таких как Великобритания, Франция, Япония, Финляндия, США и т.д.

В целях устранения коллизий и пробелов в Законе о товарных знаках, а также учитывая развитие современных технологии, предлагается ввести положения, предусматривающие разрешение коллизий между товарным знаком и фирменным наименованием, и между товарным знаком и доменным именем. 
Также предлагается установить на законодательном уровне период, с которого возникает исключительное право на товарный знак, а также период, с которого владелец вправе требовать защиты своего товарного знака.

Проект Закона предусматривает внесение изменений в Закон о товарных знаках в части уточнения порядка досудебного рассмотрения споров по регистрации товарных знаков, приведения норм по признанию товарного знака общеизвестным в соответствие с положениями Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция) и другие.

В статье 6 septies Парижской конвенции, статье 1020 Гражданского кодекса Республики Казахстан предусмотрены основания для признания регистрации товарного знака недействительной при наличии акта недобросовестной конкуренции, а именно регистрации товарного знака на имя агента или представителя владельца товарного знака без разрешения последнего, возникновении конфликта между сходными до степени смешения товарным знаком и фирменным наименованием.
Вместе с тем, согласно действующему законодательству рассмотрение подобных споров не входит в компетенцию апелляционного совета уполномоченного органа. В этой связи, ввиду возможности урегулирования данных споров в досудебном порядке, в целях разгрузки судебных органов предлагается дополнить компетенцию апелляционного совета полномочиями по рассмотрению указанных споров. 

Согласно действующим нормам по порядку признания товарного знака общеизвестгным и последствиям такого признания, владельцы товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с общеизвестным товарным знаком и зарегистрированных до признания товарного знака общеизвестным, сохраняют право на последующее использование своих товарных знаков в течение не более семи лет.

В целях поддержки предпринимателей, зарегистрировавших товарные знаки до признания другого товарного знака общеизвестным, руководствуясь статьей 6 bis Парижской конвенции, с учетом опыта стран ЕАЭС и ОЭСР, предлагается внести поправку в части необходимости такого признака как  «однородность товаров и услуг», в отношении которых были зарегистрированы товарные знаки, для решения вопроса по запрету дальнейшего их использования.
В целом, в Закон о товарных знаках предлагается внесение поправок, направленных на обеспечение прав владельцев товарных знаков, возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков.

Кроме того, существует необходимость упрощения системы регистрации лицензионных (сублицензионых) договоров и договоров уступки исключительного права на объекты промышленной собственности. 

В этой связи предлагается исключить процедуру экспертизы и государственной регистрации лицензионных (сублицензионных) договоров, а по договорам уступки перевести на уведомительный порядок.

Данные поправки позволят исключить лишние администратиные барьеры.


На сегодняшний день национальным законодательством предусмотрено обязательное условие регистрации договоров уступки и лицензионных договоров связанных с использованием объектов промышленной собственности. С момента государственной регистрации указанные договора вступают в силу. 

Шестое.
В целях упрощения процедуры выдачи охранного документа на промышленный образец предлагается исключить перечень существенных признаков для получения правовой охраны.
Данные изменения предлагаются в целях гармонизации законодательства с законодательством стран ОЭСР и для упрощения рассмотрения заявок для предоставления правовой охраны промышленным образцам.

Ввиду того, что перечень существенных признаков несет субъективный характер, отпадает необходимость в его составлении в случае усиления требований к изображениям внешнего вида изделии.

Данные поправки позволят эксперту определить существенные признаки промышленного образца, четко отраженные на его изображениях путем сопоставления с рядом выявленных аналогов.
Кроме того, вносятся поправки, направленные на приведение действующего законодательства в соответствие с наилучшей практикой стран ОЭСР.
3. Цель принятия законопроекта

Проект Закона разработан в целях дальнейшего совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности, в том числе путем устранения правовых пробелов, противоречий, направленных на развитие научно-технического прогресса и свободной конкуренции, а также исключения норм, создающих административные барьеры.

4. Предмет регулирования законопроекта

Предметом регулирования проекта Закона являются общественные отношения в сфере интеллектуальной собственности.

5. Структура законопроекта

Законопроект состоит из двух статей.

Статья 1 предусматривает внесение предлагаемых изменений и дополнений в Гражданский кодекс (Особенная часть), Кодекс Республики Казахстан «О Таможенном деле в Республике Казахстан», Патентный закон, Закон «Об авторском праве и смежных правах», Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Закон «О селекционных достижениях», Закон Республики Казахстан «О правовой охране топологий интегральных микросхем.
Статья 2 предусматривает порядок введения в действие законопроекта.
6. Предполагаемые правовые и социально-экономические последствия в случае принятия законопроекта

Принятие проекта Закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.

Разработка проекта Закона позволит обеспечить следующие правовые последствия:

 – надлежащее обеспечение прав авторов и правообладателей;

 – упорядочение деятельности организаций;

– снижение административных барьеров при выдаче охранных документов.

Кроме того, предполагаемыми социально-экономическими последствиями принятия законопроекта могут стать:

 – стимулирование авторов на создание новых объектов интеллектуальной собственности;

 –  повышение прозрачности деятельности экспертной организаций и организаций по коллективному управлению правами.
Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.

Разработка законопроекта позволит достичь следующих положительных результатов:
– снижение административных барьеров при выдаче охранных документов;
– устранение пробелов, противоречий и коллизий в действующем законодательстве в сфере интеллектуальной собственности;

– гармонизация патентного законодательства Казахстана и стран ОЭСР;
– стимулирование изобретателей на создание и патентование объектов промышленной собственности.
7. Необходимость одновременного (последующего) приведения других законодательных актов в соответствие с разрабатываемым законопроектом


Одновременное приведение других законодательных актов в соответствие с разрабатываемым законопроектом не потребуется.

8. Регламентированность предмета законопроекта иными нормативными правовыми актами

Предмет законопроекта регламентируется ГК, Патентным законом, Законом об авторском праве, Законом о товарных знаках, Законом о селекционных достижениях и другими законодательными и подзаконными актами в сфере интеллектуальной собственности.
9. Наличие по рассматриваемому вопросу зарубежного опыта

Исследуя зарубежный опыт необходимо отметить следующее. 

Относительно обеспечения прав авторов через систему коллективного управления правами, отмечаем следующее.
Родиной авторских обществ является Франция. В 1777 году было создано первое общество. Это было бюро по драматическому законодательству, реорганизованное несколько позже в Общество драматических авторов и композиторов (SACD). 

Французское Общество авторов, композиторов и музыкальных издателей в настоящее время распределяет в год 2 млрд. 450 млн. евро между шестьюдесятью тысячами авторов за использование 550 тыс. произведений. 

Опыт коллективного управления правами авторов и правообладателей развитых стран Европы и США не может стать примером, и быть перенесен на организации, управляющие имущественными правам на коллективной основе в Казахстане, так  они созданы и действуют в Казахстане около 15 лет и меньше. 

Опыт Польской Республики, которая прошла путь создания и действия до определенного периода нескольких десятков организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, показывает четкую регламентацию в Законе об авторском праве деятельности организаций, в  том числе обязанностей, которые направлены на получение авторами и правообладателями причитающегося вознаграждения.

Согласно статье 104 Закона Польской Республики «Об авторских и смежных правах» в компетенцию Министра культуры и национального наследия отнесена выдача разрешений организациям по коллективному управлению правами авторов. В соответствии с вышеуказанным Законом организации коллективного управления Польши обязаны составлять ежегодный доклад о своей деятельности. Годовая бухгалтерская отчетность организации коллективного управления должны быть проверена аудиторами. Мнение аудитора и отчет направляются Министру культуры и охраны национального наследия Польши, которые должны быть размещены сайте организации. Министр культуры и охраны национального наследия дает оценку правильности осуществления организацией своих уставных целей. Решение Министра культуры и охраны национального наследия относительно разрешения о предоставлении или отмене разрешения на проведение осуществления деятельности организаций коллективного управления, должно быть объявлено в официальном бюллетене.

Также важно подчеркнуть, что положение таких организаций в каждой стране имеет особый монопольный статус, поскольку деятельность по коллективному управлению в большинстве стран мира считается естественной государственной монополией. Причина такого положения заключается в том, что любая конкуренция на национальном уровне в сфере коллективного управления имущественными правами ведет к ухудшению материального положения правообладателей. Как правило, не допускается создание нескольких организаций по управлению одинаковыми правами в одной и той же стране. Однако в крупных странах допустимо существование региональных организаций одного профиля. 

Так, Гражданский Кодекс Российской Федерации предусматривает норму, согласно которой государственная аккредитация на осуществление деятельности в каждой из сфер коллективного управления правами может быть получена только одной организацией по управлению правами на коллективной основе (статья 1244). 

Государственная монополия на коллективное управление имущественными правами означает: контроль за деятельностью таких организаций по коллективному управлению и за соответствием их деятельности законодательству, интересам правообладателей, пользователей и общества; лицензирование деятельности организаций по коллективному управлению; аккредитацию при специально уполномоченном государственном органе и т.д.

Следует подчеркнуть, что государственное регулирование сферы коллективного управления существует в большинстве стран.


Касательно исключения перечня существенных признаков для получения правовой охраны для промышленных образцов проанализирован опыт США и Европейского союза, где эксперты руководствуются изображениями аналогов, поскольку законодательством этих стран необходимость в перечне существенных признаков отсутствует.

Относительно упрощения системы регистрации лицензионных (сублицензионых) договоров и договоров уступки отмечаем, что в Российской Федарации в связи с принятием Федерального Закона от 12 марта 2014 года «О внесении изменений в Гражданский кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 01 октября 2014 года действует порядок обязательного уведомления федерального исполнительного органа о заключении договора, для государственной регистрации.

Вместе с тем, изучив опыт Федеративной Республики Германия, было установлено, что законодательством предусмотрена передача прав, которая будет записана в реестре, если правообладатель или покупатель подаст соответствующее заявление о регистрации передачи права собственности в Реестре при DPMA и представит документы (договор), подтверждающие, что право на товарный знак было передано. 

Внедрение подобного положительного опыта в условиях Казахстана считаем возможным и целесообразным в отношении лицензионных (сублицензионных) договоров, что также будет соответствовать нормам  Сингапурского договора о законах по товарным знакам, ратифицированного Республикой Казахстан 8 апреля 2012 года.

Лицензионный договор представляет собой правовой гражданский договор, по которому одна из сторон, обладающая исключительным правом –лицензиар предоставляет или обязуется предоставить заинтересованной стороне - лицензиату временное право использования.

Лицензионный договор является долгосрочным соглашением, условия которого с течением времени могут меняться. 

Так, нормами Сингапурского договора предусмотрено, что при изменении владельца (отчуждении в результате заключения договора) любая договаривающая сторона может требовать, чтобы это было указано в заявлении, к которому по выбору прилагается один из документов:


- копия договора (удостоверенное государственным нотариусом);


- выписка из договора  (удостоверенная государственным нотариусом);


- уведомление, подписанный прежним и новым владельцем.


В вопросах регистрации лицензионных договоров нормами Сингапурского договора  предусмотрено, что при регистрации лицензии в ведомстве не может быть потребовано предоставление свидетельства о предмете лицензии, лицензионного договора и его перевода, финансовых условий лицензионного договора.   

Таким образом, Сингапурский договор предусматривает, что изменение владельца охранного документа в результате заключения договора Ведомство вносит изменения в Государственный реестр только при предъявлении подтверждающих документов, следовательно, подлежит государственной регистрации, так как является основанием возникновения права на объект интеллектуальной собственности.  

Вместе с тем, внедрение указанного опыта требует внесения изменений в законодательные акты Республики Казахстан, в частности в Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть), в Закон РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименований мест происхождения товаров», в Патентный Закон РК, ЗРК «Об охране селекционных достижений». 

10. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией законопроекта 


Реализация проекта Закона не повлечет финансовых затрат. 
Результаты согласования
21.12.2015: Саданов М. А. (Управление промышленной собственности) - - cогласовано без замечаний

