Договори у сфері інтелектуальної власності

1. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

2. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності: поняття та види.

3. Ліцензійний договір.

4. Договір про створення за замовленням та використання об’єкта права інтелектуальної власності.

5. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
6. Договір комерційної концесії.
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Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав».
2. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України у від 17 жовтня 2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності».
Завдання 1.
Розкрийте поняття публічних (вільних) ліцензій на використання об’єктів авторського права та суміжних прав. Прореферуйте Рекомендації Державної служби інтелектуальної власності України щодо застосування вільних публічних ліцензійна використання об’єктів авторського права і суміжних прав (режим доступу: http://sips.gov.ua/ua/recvilnuxpublits.html ).
Завдання 2. 
Розкрийте способи визначення розміру плати за ліцензійним договором. Випишіть визначення понять: «ліцензійний платіж», «авторська винагорода», «роялті», «база роялті», «ставка роялті», «паушальний платіж», «комбінований платіж» (див. Постанову Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р № 1185 «Про затвердження Національного стандарту № 4 Оцінка майнових прав інтелектуальної власності»). Порівняйте визначення поняття «роялті» у наведеній постанові Кабінету Міністрів України та у Податковому кодексі України (підпункт 14.1.225 пункту 14.1 статті 14).
Завдання 3.
Здійсніть порівняльний аналіз ліцензійного договору і договору комерційної концесії за предметом, суб’єктним складом, сферою застосування, формою, змістом. Чи можна розглядати договір комерційної концесії у якості різновиду ліцензійного договору? Чи підлягають застосуванню до договору комерційної концесії положення глави 75 Цивільного кодексу України?
Задача 1 

ТОВ «Сучасна музика» звернулося до господарського суду з позовом про визнання дійсним у частині передання авторських прав на музичний твір «Колискова вітру» (автор музики Д., автор тексту О., виконавець С.), укладеного позивачем з ТОВ «Студія «Лайф-Мюзік» ліцензійного договору від 03.12.2009 р. Позов мотивовано тим, що: перелік об’єктів авторського та суміжних прав, майнові права на які в певній частині передавалися за Ліцензійним договором, постійно доповнювався; у зв'язку з цим та великою кількістю названих об'єктів сторони вносили зміни до Ліцензійного договору в частині доповнення переліку творів, фонограм і кліпів шляхом листування електронною поштою. 12.01.2010 р. ТОВ «Студія «Лайф-Мюзік» надіслало позивачеві електронного листа та телефонограму про «передання останньому авторських прав на музичний твір «Колискова вітру» (автор музики Д., автор тексту О., виконавець С.)». Позивач зазначає, що виконання сторонами ліцензійного договору у спірній частині підтверджується діями відповідача, що виявилися в підписанні ним передбачених даними правочином звітних відомостей, у яких зазначено про використання відповідного твору та фонограми, та прийняттям відповідачем оплати у тому числі за використання даного твору згідно з підписаними сторонами актами. Згідно з підпунктом 5.1 пункту 5 Ліцензійного договору ліцензіат не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним надає ліцензіару звітні відомості в двох екземплярах у встановленій формі; ліцензіар зобов'язаний протягом п'яти днів підписати звітну відомість та надіслати її ліцензіату. На підтвердження своєї правової позиції позивач подав суду підписані сторонами звітні відомості від 15.04.2010 р. про використання протягом 01.01.2010-31.03.2010 серед іншого, зокрема, фонограми та твору «Колискова вітру» (автор музики Д., автор тексту О., виконавець С.) та акти виконаних робіт, які за змістом даного правочину є підставою для розрахунків.

Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на те, що у підпункті 2.1 пункту 2 Ліцензійного договору від 03.12.2009 р. зазначено, що найменування та кількість творів, фонограм і кліпів, права на використання яких передаються, визначаються сторонами в додатках до нього; ці додатки є невід'ємними частинами Ліцензійного договору. Також підпунктом 7.4 пункту 7 Ліцензійного договору встановлено, що всі зміни та додатки до Ліцензійного договору є дійсними , якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками сторін. У підписаному сторонами переліку творів до Ліцензійного договору музичний твір «Колискова вітру» (автор музики Д., автор тексту О., виконавець С.) відсутній.
Вирішіть спір.
Задача 2.
Громадська організація звернулася до господарського суду з позовом про стягнення з Фізичної особи-підприємця К. (далі – ФОП) 21890 грн. боргу за ліцензійним договором від 01.09.2005 р. (далі - Ліцензійний договір). ФОП у зустрічному позові просив визнати Ліцензійний договір недійсним та стягнути з Громадської організації 2660 грн. збитків у вигляді коштів, сплачених ним за цим договором позивачеві. 
Судом встановлено, що 01.09.2005 р. Громадською організацією та ФОП укладено Ліцензійний договір, предметом якого є надання Громадською організацією відповідачеві права на розміщення її логотипу (символіки) на соціальній картці (далі – Картка), тиражування та реалізацію якої здійснює ФОП. Відповідно до пунктів 1.2 та 1.3 Ліцензійного договору ФОП зобов'язався сплачувати Громадській організації роялті за право використовувати її символіку (опис та зображення символіки наведено в пункті 3 Ліцензійного договору). Згідно з пунктом 2.1 Ліцензійного договору ФОП зобов'язався сплачувати Громадській організації по 10 грн. за кожну випущену та реалізовану Картку з її логотипом. На виконання Ліцензійного договору ФОП уклав з приватним підприємцем О. договір від 02.09.2005 р. щодо виготовлення 3000 штук пластикових Карток за оригіналом-макетом із зображенням символіки Громадської організації та отримав їх, що підтверджується макетом, актом приймання-передачі від 06.09.2005 р. та накладною від 06.09.2005 р. Відповідачем реалізовано 266 Карток з 3000 виготовлених, за які на виконання умов Ліцензійного договору ним сплачено позивачеві роялті в сумі 2660 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 11.10.2005 р. № 1 та актом від 15.11.2005 р. Ще 545 Карток ФОП безоплатно передано державній соціальній службі, що підтверджується листом управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради від 02.11.2006 р. та враховано Громадською організацією  при уточненні ціни позову. ФОП не довів безоплатного поширення 2 189 Карток (на стягненні заборгованості за які наполягала Громадська організація) серед малозабезпечених громадян міста. Ліцензійний договір не передбачає безоплатну реалізацію ФОП Карток як підставу для звільнення відповідача від виконання договірних зобов'язань зі сплати коштів Громадській організації. Символіка (логотип, емблема) Громадської організації Міністерством юстиції України не зареєстрована, що підтверджується довідкою Міністерства юстиції України від 07.12.2006 р. № 32-50-3326 та поясненнями представників сторін у судовому засіданні. Громадська організація одержала виключні майнові права на використання твору (емблеми, логотипу, символіки) від його автора М. за авторським договором від 02.02.1998 р., який у встановленому порядку недійсним не визнавався.
Вирішіть спір.
Задача 3.
Товариство з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) звернулось у господарський суд із позовом до Приватного підприємства (далі – ПП) про визнання недійсним договору про надання невиключної ліцензії на використання товарного знака від 01.04.2004 р. (далі – Договір) та зобов’язання відповідача повернути ТОВ свідоцтво № 31720 на знак для товарів і послуг. Позовні вимоги мотивовано тим, що ліцензійний договір за своєю правовою природою є оплатним договором, а тому відсутність у Договорі таких істотних умов як розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об’єкта інтелектуальної власності є підставою для визнання Договору недійсним. Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на те, що сторонами Договору було узгоджено всі істотні умови даного виду правочину, у той час коли чинним законодавством не заборонено надання права на використання торговельної марки на безоплатній основі.

Судом у справі встановлено, що ТОВ є власником свідоцтва № 31720 на знак для товарів і послуг, об’єктом якого є комбіноване позначення. ТОВ (ліцензіар) та ПП (ліцензіат) укладено Договір, за яким відповідачу було передано невиключну ліцензію на використання знака для товарів і послуг на території м. Одеса строком на 7 років. Відповідно до пункту 4 Договору надання ліцензіатові права на використання названого комбінованого знака здійснюється на безоплатній основі.

Вирішіть спір.

