МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО РОЗПОДІЛУ МАЙНОВИХ ПРАВ НА СЛУЖБОВІ 

ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ АБО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ДОСЛІДНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Методичні рекомендації щодо розподілу майнових прав на службові об’єкти права інтелектуальної власності за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних робіт (далі - Методичні рекомендації) призначено для надання методичної допомоги при укладенні договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних робіт організаціями, установами та підприємствами незалежно від форм власності.

2. У цій сфері діють, зокрема, такі нормативно-правові акти:

· Цивільний кодекс України;

· закони України «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»;

· постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 № 520 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер», від 22.04.2013 № 300 «Про затвердження Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету»;

· постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав».

· нормативні акти Національної академії наук України та галузевих академій наук, Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади.

Терміни у цих Методичних рекомендаціях використовуються відповідно до зазначених актів. Крім того, у цих Методичних рекомендаціях використовуються такі терміни:
договір з працівником – договір з працівником щодо службових об’єктів права інтелектуальної власності (далі - ОПІВ) та виплати винагороди за їх використання та розпорядження майновими правами на такі об’єкти;

доручення наукової  установи – надане працівнику в письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до статутної діяльності наукової  установи (далі – Установи), і виконання якого може привести до створення ОПІВ;

працівник – особа, що працює в Установі або вищому навчальному закладу (далі – ВНЗ) за трудовим договором (контрактом);

службовий об’єкт права інтелектуальної власності – об’єкт права інтелектуальної власності, що створюється працівником у зв’язку з виконанням трудового договору (виконанням службових обов’язків чи доручень Установи або ВНЗ). Службові винаходи (корисні моделі) створюються працівниками з використанням досвіду, виробничих знань, обладнання та секретів виробництва (комерційної таємниці) Установи/ВНЗ під час перебування працівника з Установою / ВНЗ в трудових відносинах; 
службові обов’язки – зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов’язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення ОПІВ, обов’язки працівника з виконання державної тематики, програмно-цільової та конкурсної наукової тематики, відомчої тематики, пошукової та договірної тематики відповідно до перспективних та щорічних планів наукових досліджень, робочих планів з виконання теми наукових досліджень Установи або ВНЗ; 

творець (творці) об’єкту права інтелектуальної власності – фізична особа (особи), творчою працею якого (яких) створено об’єкт права інтелектуальної власності.

2. ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕННЯ РОЗПОДІЛУ МАЙНОВИХ ПРАВ НА СЛУЖБОВІ ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Переважна більшість наукових та науково-технічних результатів, одержаних в ході виконання договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних робіт (далі - НДР або ДКТР), створюються колективом творців, які працюють у виконавця НДР або ДКТР. 

2. За загальним правилом, майнові права на неслужбові ОПІВ належать творцю (творцям) такого об’єкту. 

У разі створення службового ОПІВ до 01.01.2004, майнові права інтелектуальної власності на такий ОПІВ належать роботодавцю, якщо інше не було встановлено у договорі між роботодавцем і творцем (творцями) цього ОПІВ. 

У разі створення службового ОПІВ після 01.01.2004 майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

3. Установа / ВНЗ повинна укласти з працівником – творцем службового ОПІВ (далі - творець) цивільно-правовий договір (або передбачити відповідний розділ у тексті трудового договору (контракту)) (далі – рамковий договір) щодо службових ОПІВ. 

У рамковому договорі визначається:

суб’єкт (творець або роботодавець) або суб’єкти (творець спільно з роботодавцем) якому/им будуть належати майнові права на службовий ОПІВ у разі його створення;

обов’язок роботодавця виплатити винагороду творцю службового ОПІВ у разі передання майнових прав на нього роботодавцю, вид/и такої винагороди, передбачені пунктом 2 розділу 3 Методичних рекомендацій.

4. При створенні службового ОПІВ творець(і) у 30 денний строк з дати завершення роботи над створенням ОПІВ повинен(ні) надати керівнику Установи / ВНЗ письмове повідомлення про створений службовий ОПІВ з описом, що розкриває його суть достатньо ясно і повно.

5. За дорученням керівника Установи / ВНЗ підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності розглядає повідомлення, зазначене у пункті 4 цього розділу, та готує  пропозиції щодо рішення відносно створеного ОПІВ відповідно до пункту 6 цього розділу та подає їх на розгляд керівнику Установи / ВНЗ у строк, визначений керівником, але не більше як 2 місяця з дня отримання повідомлення про створений ОПІВ,  а для сортів рослин – у строк до 1 місяця.  

6. З урахуванням пропозицій підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, наданих згідно з пунктом 5 цього розділу Установа / ВНЗ протягом 4 місяців (для раціоналізаторських пропозицій - протягом 15 днів) від дати одержання від творця повідомлення про створений ОПІВ (крім сортів рослин) та 60 днів – для сортів рослин,  приймає одне з рішень щодо: 

- подачі заявки на одержання охоронного документу на ОПІВ до центрального органу виконавчої влади, з питань правової охорони відповідного ОПІВ; 

- передачі права на його одержання іншій особі;

- віднесення винаходу, корисної моделі, сорту рослин, топографії інтегральної мікросхеми до комерційної таємниці.

Про прийняте рішення творець  повідомляється письмово керівником  Установи / ВНЗ або керівником підрозділу Установи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

7. Протягом 4 місяців від дати одержання від творця повідомлення про створений ОПІВ Установа / ВНЗ повинна укласти з творцем договір про розподіл майнових прав інтелектуальної власності на створений службовий ОПІВ.

8. У договорі про розподіл майнових прав інтелектуальної власності на створений службовий ОПІВ визначаються особливості виплати творцю винагороди за передання майнових прав роботодавцю на такий ОПІВ та його використання, а щодо об’єктів промислової власності у даному договорі передбачається також  передача працівником роботодавцю права на подання заявки на отримання охоронного документу на ОПІВ та право отримання охоронного документу на ОПІВ.

9. Договір про розподіл майнових прав інтелектуальної власності на створений службовий  ОПІВ може бути оформлений як окремий документ або як додаток до рамкового договору, укладеного між творцем службового ОПІВ та роботодавцем. 

10. У договорі про розподіл майнових прав інтелектуальної власності на створений службовий  ОПІВ доцільно передбачити такі обов’язки творця:

- брати участь у підготовці матеріалів заявки, зокрема, у складанні опису заявки, формули винаходу, корисної моделі, промислового зразку, сорту рослин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем;

- брати участь у патентно-кон'юнктурному обґрунтуванні доцільності патентування (передання) і ліцензування прав на ОПІВ. 

11. У договорах про розподіл майнових прав інтелектуальної власності на створений службовий ОПІВ доцільно передбачити такі обов’язки Установи / ВНЗ:

- у разі не прийняття Установою / ВНЗ жодного з рішень, передбачених п. 6 цього розділу, у строки, передбачені у п. 6 цього розділу, Установа / ВНЗ зобов’язана вчасно повідомити про це творця та запропонувати йому укласти договір про передачу творцю права на службовий ОПІВ, у тому числі право на отримання охоронного документа на ОПІВ. Передача права працівникові на службовий ОПІВ оформлюється додатковою угодою до договору про розподіл майнових прав на створений службовий ОПІВ.

- у разі прийняття правовласником рішення про припинення підтримання чинності охоронного документу Установа / ВНЗ не пізніше, ніж за три місяці до чергового внесення збору щодо підтримання чинності охоронного документу, має запропонувати творцю ОПІВ або, якщо ОПІВ створено кількома особами, – творцям ОПІВ укласти договір про передачу йому (їм) виключного майнового права на цей об'єкт на безоплатній основі. Передача роботодавцем виключних прав на службовий ОПІВ працівнику(ам) оформлюється додатковою угодою  між зазначеними особами до договору про розподіл майнових прав на створений службовий ОПІВ;

- Установа / ВНЗ зобов’язана надавати творець службового ОПІВ інформацію про обсяг та ціну реалізованої продукції з використанням службових ОПІВ.  

12. Якщо ОПІВ був створений декількома творцями, Установа / ВНЗ зобов’язана укласти такий договір про розподіл майнових прав інтелектуальної власності на створений службовий ОПІВ з кожним творцем службового ОПІВ.

13. У разі, коли майнові права на створений службовий ОПІВ належать працівникові та Установі / ВНЗ спільно, або якщо такі права були передані Установі / ВНЗ працівником(ами), Установа / ВНЗ може передати працівникові(ам) право на створений службовий ОПІВ в іноземних країнах, за умови збереження за Установою / ВНЗ права експорту в певну країну наукоємної продукції, виготовленої з використанням ОПІВ. Розподіл часток ліцензійних платежів між Установою/ВНЗ та працівником у такому випадку визначається у договорі про розподіл майнових прав на створений службовий ОПІВ (або у додатку до нього). 
3. ВИНАГОРОДА ТВОРЦЯМ СЛУЖБОВИХ ОПІВ

1. Творцю службового ОПІВ за використання такого ОПІВ Установою / ВНЗ  виплачується винагорода відповідно до законодавства України, правових актів Президії НАН України, президій національних галузевих академій наук, центральних органів виконавчої влади та договору між роботодавцем (Установою чи ВНЗ) та творцем службового ОПІВ. 

2. Якщо у рамковому договорі передбачається, що творець передасть майнові права на службові ОПІВ після їх створення, то у цьому договорі та /або колективному договорі слід передбачати виплату творцю одного або декількох видів винагороди:

- за створення службового ОПІВ; 

- за передання майнових прав на службовий ОПІВ або за надання дозволу  на  використання  такого  об'єкту (у випадку укладення відповідного договору роботодавцем з іншою особою);

- за використання такого об'єкту роботодавцем;

- за зменшення вартості продукції (послуги), що виробляється (надається) Установою /ВНЗ;

- інші, крім грошового, види заохочення.

3. У разі створення ОПІВ та передання майнових прав  на нього творцем роботодавцю у рамковому договорі встановлюється мінімальні ставки такої винагороди, визначені в абсолютних розмірах (гривнах) або у відсотках пропорційно до мінімальної заробітної плати, строки виплати такої винагороди та принципи розподілу коштів, що отримує Установа / ВНЗ від використання ОПІВ. Конкретні розміри винагороди та порядок виплати встановлюються у договорі між роботодавцем і творцем, який укладається після створення ОПІВ (далі – договір про розподіл майнових прав інтелектуальної власності).
4. Особливості розміру, строків та порядку виплати винагороди творцю визначається рамковим договором та/або колективним договором. 
5. При використанні службового ОПІВ Установою / ВНЗ у власному випуску продукції творцю може сплачуватися винагорода за використання створеного ОПІВ у розмірі, визначеному у відсотковому відношенні до валового доходу від реалізації продукції, що вироблена на основі службового ОПІВ, або доходу від реалізації частини продукції, що вироблена з використанням службового ОПІВ. Економічну базу для визначення розміру винагороди за використання створеного службового ОПІВ у такому випадку з метою запобігання виникненню спорів та вироблення усталеної практики, доцільно визначити у колективному договорі.

6. При укладанні Установою / ВНЗ договору про передання виключних майнових прав на службовий ОПІВ або ліцензійного (субліцензійного) договору винагорода творцю службового ОПІВ має бути визначена у відсотковому відношенні до суми доходів, що одержані за таким договором. Розмір цього відсотку має бути встановлений у договорі про розподіл майнових прав інтелектуальної власності на створений службовий ОПІВ або у колективному договорі. 

7. У договорах, передбачених у пунктах 3 та 4 цього розділу, може бути передбачена виплата творцям службових ОПІВ разової премії при отриманні охоронного документу на ОПІВ (премії за виконання важливих та особливо важливих завдань тощо). 

8. У договорах, передбачених у пунктах 3 та 4 цього розділу, та Положенні про матеріальне стимулювання працівників Установи / ВНЗ можуть визначатися умови преміювання (за рахунок надходжень від використання ОПІВ тощо) особам, які сприяли створенню службового ОПІВ або здійснювали роботи з доведення службового ОПІВ до комерційного продукту та його  трансферу (розробка конструкторсько-технологічної та іншої документації, виготовлення дослідних зразків або макетів, проведення маркетингових, патентно-кон’юнктурних досліджень, досліджень на патенту чистоту тощо).

9. У разі необхідності доведення службового ОПІВ до комерційного продукту та його трансферу  винагорода творцю під час такого доведення до комерційного продукту та його трансферу не сплачується. 

10. Розмір винагороди визначається у відсотках доходів, одержаних внаслідок використання ОПІВ, або у фіксованій сумі на одиницю продукції відповідно до її ціни, або виходячи з обсягу доходів, одержаних від передачі технологій, або з урахуванням іншої вигоди, яка може бути отримана за використання технологій, що підтверджено відповідними документами. 

11. У договорі про розподіл майнових прав доцільно передбачити, що винагорода творцю повинна виплачуватися не рідше одного разу на рік і не пізніше ніж через місяць після закінчення бюджетного року, а у разі надання ліцензії або відчуження майнових прав на службовий ОПІВ – протягом місяця після одержання відповідних платежів. 

12. Якщо службовий ОПІВ створено кількома творцями службових  ОПІВ, то сума винагороди розподіляється між усіма творцями службових ОПІВ відповідно до договору між ними з урахуванням творчого вкладу кожного з творців у їх створення.

13. Творець, що створив службовий ОПІВ, має право знайомитися з розрахунком винагороди за використання ОПІВ, що ним створено, та умовами договорів, якими передбачається надання права на використання зазначених ОПІВ або відчуження майнових прав іншій особі.

Директор департаменту інноваційної

діяльності та трансферу технологій                                    В. С. Шовкалюк

