
Стаття присвячена розгляду особливостей захисту прав промислової власності в умо-
вах проведення реформи законодавства у сфері інтелектуальної власності. Наголошено,
що на сьогодні в Україні спостерігається значна кількість випадків порушення прав інте-
лектуальної власності, що завдає істотної шкоди не лише правоволодільцям, а й держа-
ві. Незважаючи на позитивні зміни в законах у сфері охорони прав промислової власно-
сті, проведені останніми роками, слід наголосити на наявності окремих недоліків та
суперечностей правового регулювання порядку набуття та захисту прав на винаходи,
корисні моделі та промислові зразки, які насамперед зумовлюються відсутністю необхід-
них змін щодо реалізації законодавчих норм на підзаконному рівні. Вказано, що заходи
із забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності повинні вживатися
не лише з боку держави та її органів, а й з боку правоволодільців шляхом контролю
дотримання їхніх прав і попередження правопорушень.
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Вступ. Право інтелектуальної влас-
ності є провідною рушійною силою еко-
номіки будь-якої держави, тому його
правовий захист потребує належного
правового регулювання та постійного
вдосконалення шляхом прийняття
нових законів, внесення змін до чин-
них законів та нормативно-правових
актів, упровадження інновацій у судо-
ву діяльність.

Згідно з експертними оцінками на
сьогодні 10−15 відсотків активів зару-
біжних компаній становить інтелекту-
альна власність [1, 40]. Складова част-
ка інтелектуальної власності як нема-
теріального активу здебільшого
українських підприємств становить
лише 1−3 відсотки [2, 180].

Про недосконалість правового регу-
лювання відносин, які виникають у

сфері інтелектуальної власності в
Україні, вказують дослідження Все-
світньої організації інтелектуальної
власності (далі — ВОІВ) у «Світовому
індексі інновацій 2020», де наша краї-
на посідає 45 місце зі 131 можливого,
що порівняно з минулим роком вище
на два пункти. Однією зі складових до-
слідження є регуляторне середовище, і
такий компонент як регуляторна ді-
яльність посідає 88 місце зі 131 можли-
вого, такий компонент як верховенство
права посідає 109 місце зі 131 можли-
вого, що свідчить про недосконалість
законодавства [3].

В Україні останніми роками стало
більше судових спорів у сфері інтелекту-
альної власності. Варто вказати, що
згідно зі статистичними даними тільки
15 % спорів з приводу порушень прав ін-



телектуальної власності підлягають ви-
рішенню в судах.

Теорія. Методологія. Постановка
проблеми. У межах юридичної науки
та на рівні практики неодноразово наго-
лошувалося на потребах створення діє-
вих механізмів захисту промислової
власності, що мало бути реалізовано у
процесі реформування державної систе-
ми охорони інтелектуальної власності
та проведення змін у патентному зако-
нодавстві.  Про це вказували у своїх
працях О. Ф. Дорошенко, Ю. М. Капіца,
А. О. Кодинець, О. П. Орлюк, М. Ю. По-
тоцький, І. Є. Якубівський та інші вчені. 

У процесі розгляду особливостей за-
хисту прав промислової власності в умо-
вах реформи патентного законодавства
використовувалися загальнонаукові та
спеціально-юридичні методи дослід-
ження правових явищ, юридичних ка-
тегорій та закономірностей. 

Результати дослідження. Важли-
вим внеском у розвиток сфери правово-
го захисту інтелектуальної власності
стало прийняття 21 липня 2020 року За-
кону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо посилення охорони і захисту прав
на торговельні марки і промислові зраз-
ки та боротьби з патентними зловжи-
ваннями» [4] та Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо реформи патентно-
го законодавства» [5].

Вказаними законами по суті завер-
шується процедура оновлення законо-
давства у сфері промислової власності.
Наразі лише Закон України «Про охоро-
ну прав на сорти рослин» залишився в
редакції 1999 року, проте вже готуються
відповідні зміни. Проект закону про
внесення змін до законів України «Про
охорону прав на сорти рослин» та «Про
насіння і садивний матеріал» (реєстра-
ційний номер 3680-д) у 2021 році було
прийнято за основу [6]. 

Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо посилення охорони і захисту прав
на торговельні марки і промислові зраз-

ки та боротьби з патентними зловжи-
ваннями» прийнятий з метою реалізації
євроінтеграційних зобов’язань України
перед Європейським Союзом щодо гар-
монізації національного законодавства
нашої країни в питаннях охорони прав
на торговельні марки і промислові зраз-
ки з правом ЄС.

Цей закон вносить такі новації в
українське законодавства у сфері захи-
сту прав інтелектуальної власності: у
питанні правової охорони торговельних
марок внесено зміни стосовно того, що
заявки подаються тепер виключно в
електронній формі; так само в електрон-
ному вигляді подаються заявки щодо
уточнення підстав для відмови в ре-
єстрації або визнання недійсною відпо-
відної реєстрації; уточнення порядку
надання правової охорони за міжнарод-
ною реєстрацією, посилення санкцій за
порушення прав.

У питанні щодо промислових зразків
встановлено додатковий критерій охоро-
ноздатності (індивідуальний характер);
ще не зареєстровані промислові зразки
поставлені тепер під правову охорону;
для заявок також встановлена елек-
тронна форма; встановлений строк чин-
ності прав на промислові зразки на 25
років; вид охоронного документа зміне-
но з патенту на свідоцтво.

Запроваджується адміністративний
спосіб визнання недійсними права (сві-
доцтва) на промислові зразки в Апеля-
ційній палаті (post-grant opposition), що
дасть можливість швидше та ефективні-
ше боротися та запобігати виникненню
патентного тролінгу.

Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо реформи патентного законодав-
ства» гармонізує національне законо-
давство з положеннями права ЄС і роз-
ширює перелік прав та обов’язків
суб’єктів прав на винаходи (корисні мо-
делі) та перелік об’єктів технологій, на
які не поширюється правова охорона.
Зокрема правова охорона не поши-
рюється на компонування напівпровід-
никових виробів, хірургічні чи терапев-

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

36 Теорія і практика інтелектуальної власності �5/2022

В. Гринчук



тичні способи лікування людини або
тварини, способи діагностики організ-
му людини або тварини, процеси кло-
нування людини тощо.

Не відповідає поняттю «винахід (ко-
рисна модель)» і не визнається винахо-
дом, якщо виступає як самостійний
об’єкт, відкриття, наукова теорія, мате-
матичний метод; схема, правила і метод
проведення ігор, конкурсів, аукціонів,
фізичних вправ, інтелектуальної або ор-
ганізаційної, зокрема господарської, ді-
яльності (планування, фінансування,
постачання, облік, кредитування, про-
гнозування, нормування тощо); компʼю-
терна програма; форма представлення
інформації (наприклад, у вигляді таб-
лиць, діаграм, графіків, за допомогою
акустичних сигналів, вимовляння слів,
візуальних демонстрацій, зокрема на
екрані комп’ютерного пристрою, аудіо-
та відеодисків, умовних позначень, зо-
крема дорожніх знаків, схем маршрутів,
кодів, шрифтів тощо, розкладів, інструк-
цій, проектів або схем планування спо-
руд, будинків, територій); зовнішній
вигляд продуктів (зокрема виробів, спо-
руд, територій), спрямований на задово-
лення виключно естетичних потреб [7].

Законом передбачається можливість
подання заявок в електронній формі та
надається право будь-якій особі подати
мотивоване заперечення проти заявки
протягом шести місяців від дати публі-
кації відомостей про заявку на винахід.

Закон також уточнює порядок на-
дання додаткової охорони прав на ви-
находи лікарських засобів. Володілець
патенту на винахід, об’єктом якого є ак-
тивний фармацевтичний інгредієнт лі-
карського засобу, процес отримання лі-
карського засобу або застосування лі-
карського засобу, засіб захисту тварин,
засіб захисту рослин, введення в обіг
якого в Україні надається відповідним
компетентним органом згідно із зако-
нодавством України, має право на про-
довження строку чинності майнових
прав інтелектуальної власності на
такий винахід (додаткова охорона), яке
засвідчується сертифікатом додаткової

охорони. Окрім того, законом перед-
бачена адміністративна процедура ви-
знання недійсним права на винахід чи
корисну модель, що дасть змогу швид-
ко припиняти активність недобросовіс-
них власників патентів [7].

Новими положеннями законів Украї-
ни «Про охорону прав на винаходи і ко-
рисні моделі» та «Про охорону прав на
промислові зразки» є запровадження
адміністративної процедури визнання
прав на винахід, корисну модель та про-
мисловий зразок недійсними Апеляцій-
ною палатою Національного органу ін-
телектуальної власності (далі — НОІВ).
Зазначені положення мають своєю
метою забезпечення ефективного захи-
сту від патентних зловживань, приско-
рення розгляду таких справ та змен-
шення тягаря на судову систему. 

Адміністративна процедура визнан-
ня недійсними прав на винаходи, ко-
рисні моделі та промислові зразки пе-
редбачає, що будь-яка особа може по-
дати до Апеляційної палати НОІВ
обґрунтовану заяву про визнання прав
на винахід (корисну модель) чи проми-
словий зразок недійсними повністю або
частково з підстав невідповідності їх
умовам надання правової охорони.

Заява про визнання прав на винахід
недійсними може бути подана до Апеля-
ційної палати протягом дев’яти місяців
з дати публікації відомостей про дер-
жавну реєстрацію винаходу. Заява про
визнання прав на корисну модель не-
дійсними може бути подана до Апеля-
ційної палати протягом усього строку
чинності майнових прав на корисну мо-
дель та після припинення їх чинності.
Заява про визнання прав на промисло-
вий зразок недійсними також може бути
подана протягом усього строку чинності
майнових прав на промисловий зразок
та після припинення їх чинності. За по-
дання заяви сплачується збір. 

Зазначимо також, що законом перед-
бачено можливість будь-якої особи по-
дати до НОІВ мотивоване клопотання
про проведення експертизи корисної мо-
делі на відповідність умовам патентоз-
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датності. Висновок НОІВ щодо відповід-
ності умовам патентоздатності може
бути залучено особою, яка подавала
клопотання, у разі звернення до суду
або до Апеляційної палати з метою ви-
знання недійсними прав на корисну мо-
дель. Такий висновок може стосуватися
перевірки умов охороноздатності лише
корисних моделей.

Апеляційна палата діє на підставі
затвердженого регламенту [8], забезпе-
чуючи можливість суб’єктам звернення
оскаржити рішення НОІВ в адміні-
стративному порядку. Заява про ви-
знання прав недійсними розглядається
згідно з регламентом Апеляційної па-
лати протягом чотирьох місяців з дня
надходження заяви, за умови сплати
збору за її подання. Цей строк може
бути продовжено на два місяці за за-
явою сторони розгляду заяви про ви-
знання прав недійсними та за умови
сплати збору. Строк розгляду заяви
також може бути зупинений, проте не
більше ніж на два місяці.

За результатами розгляду заяви
Апеляційна палата приймає мотивова-
не рішення, що затверджується наказом
НОІВ та надсилається сторонам, які
мають право оскаржити затверджене
НОІВ рішення Апеляційної палати у су-
довому порядку протягом двох місяців
від дати його одержання. 

Варто вказати, що разом зі змінами
до законодавства про правову охорону
географічних зазначень та напівпро-
відникових виробів згадані закони по
суті забезпечують реформування ос-
новного нормативного масиву у сфері
промислової власності. 

Незважаючи на завдання, що мало
на меті вдосконалення законодавства у
сфері охорони промислової
власності, — забезпечення збалансова-
ності правового регулювання відносин
у сфері набуття та використання об’єк-
тів патентних прав, промислових зраз-
ків та торговельних марок, приведення
його у відповідність до європейських
підходів, формування ефективної моде-
лі здійснення прав інтелектуальної

власності та боротьба з патентними
зловживанням — наразі можна конста-
тувати, що лише частина зазначених
цілей була реалізована.

Передусім, формально, у зв’язку із
заміною охоронного документа на про-
мисловий зразок з патенту на свідоцтво
можна вказати, що у цій сфері патентні
зловживання дійсно були мінімізовані.
Про патентні зловживання в межах
прав на промислові зразки, які наразі
охороняються свідоцтвами, а не патен-
тами, мабуть, вести мову вже недореч-
но. Водночас, як раніше, так і наразі,
зміни у законодавстві не забезпечили
цілковитий захист від зловживання
правами інтелектуальної власності,
адже у сфері набуття прав на промисло-
ві зразки залишилася процедура
оформлення прав на підставі лише фор-
мальної експертизи, тобто без перевірки
по суті заявленого зразка щодо відповід-
ності його умовам охороноздатності.

Так, згідно з п. 8 статті 14 Закону
України «Про охорону прав на проми-
слові зразки» під час проведення екс-
пертизи встановлюється дата подання
заявки; визначається відповідність за-
явленого промислового зразка вимогам
закону щодо об’єктів, які не можуть
одержати правову охорону; переві-
ряється, чи не суперечить заявлений
промисловий зразок публічному поряд-
ку та загальновизнаним принципам
моралі; проводиться перевірка заявки
на відповідність формальним вимогам;
проводиться перевірка сплати збору за
подання заявки.

Отже, при оформленні прав на про-
мисловий зразок, як раніше, так і після
внесення змін до закону, не переві-
ряються критерії охороноздатності  про-
мислового зразка — новизна та індиві-
дуальний характер. За цих обставин,
доповнення закону новим критерієм
охороноздатності зразка (індивідуаль-
ний характер) лише формально відпові-
дає вимогам європейських підходів,
проте не запобігає можливості оформ-
лення прав на промисловий зразок,
який не відповідатиме таким крите-
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ріям, тобто потенційному зловживанню
правами інтелектуальної власності.

Як зазначалося вище, закон уперше
закріпив можливість визнання недій-
сною правову охорону промислового
зразка в адміністративному порядку
Апеляційною палатою НОІВ. Зазначе-
не положення сприятиме ефективному
захисту прав на промислові зразки та
розвантажить судову систему щодо роз-
гляду спорів про визнання недійсними
таких прав.

Водночас, зазначена новація в зако-
ні також не позбавлена окремих недолі-
ків. Передусім вона повинна бути дета-
лізована на рівні підзаконних процедур
визнання недійсними прав Апеляцій-
ною палатою НОІВ. Наразі Апеляційна
палата функціонує на підставі регла-
менту, затвердженого наказом Міні-
стерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України від 2
березня 2021 року № 433 [8], проте, як і
раніше, на практиці не розглядає спра-
ви про визнання недійсними правової
охорони промислових зразків, корисних
моделей та винаходів. 

Причиною цього є відсутність норма-
тивно встановлених зборів за розгляд
цих справ в Апеляційній платі НОІВ.
Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з
охороною прав на обʼєкти інтелектуаль-
ної власності, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 23 груд-
ня 2004 року № 1716 [9], визначає стро-
ки і механізм сплати зборів за дії, повʼя-
зані з охороною прав на обʼєкти інтелек-
туальної власності. Розміри зазначених
зборів не було змінено в частині вста-
новлення зборів за розгляд справ про
визнання недійсними патентів на вина-
ходи або корисні моделі, а також ви-
знання недійсною правову охорону про-
мислових зразків. Відтак, одна з основ-
них новацій обох законів, спрямованих
на проведення реформи патентного за-
конодавства та боротьби із зловживан-
ням патентних прав, — визнання недій-
сної правової охорони в адміністратив-
ному порядку — наразі на практиці так
і не була реалізована.

Порівнюючи процедуру визнання
недійсності промислових зразків Апе-
ляційною палату НОІВ з процедурою
визнання патенту на права на корисну
модель недійсним, окремо слід наголо-
сити на можливості отримання виснов-
ку про відповідність корисної моделі
умовам патентоздатності згідно зі стат-
тею 33-2 Закону України «Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі». Зо-
крема будь-яка особа може подати до
НОІВ мотивоване клопотання про про-
ведення експертизи корисної моделі на
відповідність умовам патентоздатності.
За подання клопотання сплачується
збір. Про отримання клопотання НОІВ
повідомляє володільцю патенту на ко-
рисну модель після надходження до
НОІВ суми сплаченого збору за подан-
ня клопотання. Підготовлений НОІВ
висновок щодо відповідності корисної
моделі умовам патентоздатності надси-
лається особі, яка подала клопотання, і
володільцю патенту. Висновок НОІВ
щодо відповідності умовам патентоз-
датності може бути залучено особою,
яка подавала клопотання, у разі звер-
нення до суду або до Апеляційної пала-
ти з метою визнання недійсними прав
на корисну модель.

Отож висновок щодо відповідності
умовам патентоздатності передбачений
лише для корисних моделей, процедура
охорони прав на які не передбачає про-
ведення кваліфікаційної експертизи (на
відміну від охорони прав на винаходи).
Такий висновок може бути залучений як
доказ у разі подальшого звернення до
Апеляційної палати чи до суду з метою
визнання прав на корисну модель недій-
сними. Водночас, у сфері охорони проми-
слових зразків, процедура оформлення
прав на які відбувається без проведення
кваліфікаційної експертизи, можливість
отримання такого висновку законодав-
ством не передбачена. 

Розгляд позитивних рис та окремих
недоліків новацій законів України «Про
охорону прав на винаходи і корисні мо-
делі» та «Про охорону прав на промисло-
ві зразки» дає змогу визначити таке:
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1. Закріплення та впровадження за-
значених змін спрямоване на вико-
нання євроінтеграційних зо-
бов’язань України перед Європей-
ським Союзом щодо гармонізації
національного законодавства
нашої країни у сфері охорони прав
на винаходи, корисні моделі та
промислові зразки.

2. Закони розширюють перелік прав
та обов’язків суб’єктів прав на вина-
ходи (корисні моделі) та перелік
об’єктів технологій, на які не поши-
рюється правова охорона.

3. У сфері охорони прав на промислові
зразки встановлено додатковий кри-
терій охороноздатності (індивіду-
альний характер); встановлено охо-
рону незареєстрованих промислових
зразків, які були доведені до загаль-
ного відома; збільшено строк чинно-
сті прав на промислові зразки; змі-
нено вид охоронного документа.

4. Закріплено електронний докумен-
тообіг заявок, що сприятиме при-
швидшенню реєстраційних проце-
дур набуття прав на винаходи, ко-
рисні моделі та промислові зразки. 

5. Закони запроваджують адміністра-
тивний спосіб визнання недійсними
прав на патенти та свідоцтва на
промислові зразки в Апеляційній
палаті, що даватиме можливість
ефективніше боротися та запобігати
патентним зловживанням. 

Позитивно оцінюючи зазначені
зміни, слід, однак, наголосити на окре-
мих недоліках:

1. В оновленому законі термінологічно
не було розмежовано поняття «вина-
хід» та «корисна модель». Згідно зі
статтею 1 закону винахід (корисна
модель) — це результат інтелекту-
альної, творчої діяльності людини в
будь-якій сфері технології. За цих
обставин складається хибне вражен-
ня про тотожність зазначених об’єк-
тів патентних прав. Об’єкти їх пра-
вової охорони також залишилися
подібними: об’єктом винаходу може
бути продукт (пристрій, речовина,

штам мікроорганізму, культура клі-
тин рослини і тварини тощо), процес
(спосіб); об’єктом корисної моделі —
пристрій або процес (спосіб).

2. При наданні правової охорони ко-
рисної моделі та зареєстрованому
промисловому зразку проводиться
лише формальна експертиза, без
перевірки відповідності об’єкта
критеріям охороноздатності. За
цих обставин набуття правової охо-
рони залишається можливість
оформлення прав на відомі з рівня
техніки корисні моделі та проми-
слові зразки. Відтак, запроваджен-
ня додаткових критеріїв охороноз-
датності (зокрема індивідуального
характеру — для промислових
зразків) має значення лише у про-
цедурі визнання недійсними вида-
них охоронних документів, а не у
процесі надання правової охорони.

3. Наразі на підзаконному рівні не
були внесені необхідні зміни щодо
реалізації норм законів, зокрема, у
частині оновлення правил оформ-
лення прав на винаходи, корисні
моделі та промислові зразки. Єди-
ним підзаконним актом, прийня-
тим у цій сфері, є наказ Міністерст-
ва розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України
«Про затвердження Регламенту
Апеляційної палати Національного
органу інтелектуальної власності»
від 2 березня 2021 року № 433. 

4. Електронний документообіг заявок
був фактично реалізований у діяль-
ності НОІВ ще до внесення відпо-
відних змін до законів і загалом не
потребував окремих законодавчих
змін, оскільки стосувався не зміни
змісту процедури набуття правової
охорони, а способу ведення діловод-
ства за заявками.

5. Апеляційна палата НОІВ не роз-
глядає справи про визнання недій-
сними правової охорони промисло-
вих зразків, корисних моделей та
винаходів, що зумовлюється відсут-
ністю нормативно встановлених
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зборів за розгляд цих справ в Апе-
ляційній платі. Відтак, одна із ос-
новних новацій законів — визнан-
ня правової охорони винаходів, ко-
рисних моделей та промислових
зразків недійсною в адміністратив-
ному порядку — наразі на практиці
так і не була реалізована.

Висновки і подальші перспекти-
ви дослідження. Підбиваючи підсумок
аналізу особливостей захисту прав про-
мислової власності в розрізі реформи за-
конодавства, слід констатувати, що не-
зважаючи на законодавчі зміни у сфері
охорони об’єктів промислової власності,
проведені у 2020 році в Україні, на сьо-
годні спостерігаються випадки пору-
шення прав інтелектуальної власності,
що завдає істотної шкоди не лише пра-
воволодільцям, а й державі в цілому.
Попри позитивні зміни в законах у
сфері охорони прав промислової власно-

сті, що відбулися останніми роками,
слід наголосити на наявності окремих
недоліків та суперечностей правового
регулювання порядку набуття та захи-
сту прав на винаходи, корисні моделі та
промислові зразки, які, насамперед, зу-
мовлюються відсутністю необхідних
змін щодо реалізації законодавчих норм
на підзаконному рівні. Зазначимо
також, що заходи із забезпечення ефек-
тивного захисту прав інтелектуальної
власності повинні вживатися не лише з
боку держави та її органів, а й з боку
самих правоволодільців щодо контролю
за дотриманням їхніх прав та поперед-
ження правопорушень. 
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Grynchuk V. Protection of industrial property rights in the context of
patent legislation reform. The right of intellectual property is the leading driving
force of the economy of any state; therefore its legal protection requires proper legal
regulation and constant improvement through the adoption of new laws, amendments
to current legal acts, and the introduction of innovations in judicial activity.

On 21.07.2020, Ukraine adopted the Law of Ukraine «On Amendments to Certain
Legislative Acts of Ukraine on Strengthening the Protection and Protection of Rights
to Marks for Goods and Services, Industrial Designs and Countering the Abuse of
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Patents» and the Law of Ukraine «On Amendments to some legislative acts of
Ukraine regarding patent legislation reform». These laws were important steps in the
field of legal protection of intellectual property.

These laws essentially complete the procedure for updating legislation in the field
of industrial property. They have positive features, but also have some disadvantages.

The article is devoted to the consideration of the peculiarities of the protection of
industrial property rights in the context of reforming legislation in the field of intel-
lectual property. The publication emphasizes that today in Ukraine there are a signif-
icant number of cases of violation of intellectual property rights, which cause signifi-
cant damage not only to the rights holders, but also to the state as a whole. Despite
the positive changes in legislation in the field of industrial property protection made
in recent years, it should be emphasized the presence of certain shortcomings and
contradictions in the legal regulation of the procedure for acquiring and protecting
rights to inventions, useful models and industrial objects. Projects, which is primarily
due to the lack of necessary changes regarding the implementation of legislative
norms at the sub-legal level. It is noted that measures to ensure the effective protec-
tion of intellectual property rights should be directed not only by the state and its bod-
ies, the main role in this should be played by the activities of the right holders them-
selves in monitoring the observance of their rights and preventing violations.

Keywords: protection of rights, intellectual property; patent, industrial design, in-
vention, utility model, appeals chamber, patent trolling
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