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The article discovers the utility model patentability criteria, the cases when a substantive 
examination should be provided, as well as some issues of utility model invalidation due to 
lack of appropriate patentability criteria. 

Keywords: utility model, patentability criteria, substantive examination.

Корисна модель (utility model) – це результат інтелектуальної діяльності
людинивбудьякій сфері технології, якийвідповідаєумовамнаданняправової
охороникорисниммоделям,праваінтелектуальноївласностінаякийзасвідчується
патентом.Правоваохоронанадаєтьсялишетимкорисниммоделям,яківідповіда
ють встановленим законодавством вимогам. Умови надання правової охорони
корисниммоделямвУкраїнівизначеніЗаконом«Проохоронуправнавинаходиі
кориснімоделі»від15грудня1993року№3687XII(далі–Закон)тавключають:
загальнівимоги,якиммаєвідповідатикориснамодель(відповідністьпублічному
порядку,принципамгуманностііморалі);вимогидооб’єктукорисноїмоделі(що
самеможеотриматиправовуохоронуяккориснамодель,вимогаєдностікорисної
моделі);умовипатентоздатностікорисноїмоделі1.

Визначення поняття «па тен тоз датність» (патентоспроможність) можна
знайти вюридичній енциклопедії, яка визначає його як сукупністьюридичних
властивостейтехнічногорішення,безнаявностіякихвононеможебутивизнане
винаходом,корисноюмоделлю,промисловимзразком,сортомрослиничибудь
яким іншим науковотехнічним нововведенням і відповідно отримати правову
охорону2.Відповіднодост.7Законукориснамодельвідповідаєумовампатентоз
датності,якщовонаєновоюіпромисловопридатною.

Умо ви па тен тоз дат ності ко рис ної мо делі. Но виз на ко рис ної мо делі.Корисна
модельвизнаєтьсяновою,якщовонанеєчастиноюрівнятехніки.Відповіднодо
Закону рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у
світідодатиподаннязаявкидоДержавногодепартаментуінтелектуальноївлас
ності (далі Установа) або, якщо заявленопріоритет, додати її пріоритету.До
рівнятехнікитакожналежитьзмістбудьякоїзаявкинавидачувУкраїніпатенту
(утомучисліміжнародноїзаявки,вякійзазначенаУкраїна)утійредакції,вякій
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цюзаявкубулоподаноспочатку,заумови,щодатаїїподання(аякщозаявлено
пріоритет,тодатапріоритету)передуєдатіподаннязаявкидоУстанови,іщовона
булаопубліковананацюдатучипісляцієїдати.

Убільшостікраїнсвітуновизнакорисноїмоделівизначаєтьсятаксамо,яків
Україні.Однак,існуєдекількавиключень.Зокрема,вІспаніївимагаєтьсяновизна
вмежахкраїни.ВНімеччині,РосійськійФедераціїпідрозкриттямінформації,що
виключаєновизну корисноїмоделі, враховується тільки викладення інформації
прокориснумодельуписьмовійформіубудьякійчастинісвіту,абовикористан
някорисноїмоделівмежахтериторіїкраїнидодатиподачізаявки3.

Отже,світовапрактикасвідчитьпроіснуваннядвохвидівновизникорисної
моделі.Перший–цеаб со лют нановизна,якавимагаєвідсутності загальнодос
тупних відомостей у світі на момент подання заявки на реєстрацію корисної
моделі,аотже,інформаціяпрокориснумодельдодатиподаннязаявкинеповин
набутивідомапубліцінідевсвіті.Другийвидновизни–віднос на новизна(при
клад– Іспанія,Німеччина,РосійськаФедерація)допускає існування інформації
прокориснумодельусвіті,однакміститьпевніумови,заякихкориснамодель
можеотриматиправовуохорону.Відноснуновизну,усвоючергу,можнаподілити
налокальнутазмішану.

Підло каль ною новизноюмирозуміємовідсутність відомостейпрокорисну
модель лише на території країни, в якій подається заявка. Вимога локальної
новизникорисноїмоделіучистомувиглядііснуєвІспанії,дерівеньтехніки,за
якимвизначаєтьсяновизнакорисноїмоделі,включаєвсебевідомості,щостали
загальновідомимидодатиподаннязаявкишляхомусногочиписьмовогорозголо
шеннябудьякимизасобамилишенатериторіїІспанії4.

Зміша ну новизнуу томувигляді, у якомувона існує вНімеччині абоРосії,
можна умовно назвати світовою, однак з певними застереженнями. ЇЇ сутність
полягаєутому,щоінформаціяпрокориснумодельнеповиннабутирозголошена
усвітіуписьмовомувиглядітаневикористовуватисьнатериторіїкраїни,вякій
подається заявка (приклад –Німеччина)5.УРосії рівень техніки,що виключає
новизнукорисноїмоделі,складаютьвідомостіпрозасобитогожпризначення,що
ікориснамодель,якістализагальнодоступнідодатипріоритетукорисноїмоделі
шляхомопублікуванняусвіті,атакожвідомостіпроїхзастосуваннінатериторії
Росії6. Змішана новизна вимагає відсутності у світі загальнодоступних відомо
стейпрокориснумодель(відомостейпрозасобитогожпризначення,щоізаяв
ленакориснамодель),щосталитакимивнаслідокїх опубліку ван ня,навідмінувід
світовоїновизни, умовоюякої є відсутність за галь но до с туп них відомостейпро
кориснумодельбезуточненняспособурозкриттятакихвідомостей.Отже,зміша
на новизна є вужчим поняттям, ніж світова новизна, оскільки обмежує спосіб
розкриттяінформаціїопублікуванням.Натомість,світовановизнаакцентуєувагу
лишенафактітого,щоінформаціясталазагальнодоступною,незалежновідтого,
чибулавонарозкритаписьмовочиусно(підчаслекції,виступутощо).

Нанашудумку,німецькааборосійськамоделіновизни,хочаієвужчимиза
світовуновизну,однакнаближенідонеї,адже,посуті,допускаютьлишеневели
куможливістьтого,щовинахідникбудездатнийскористатисянедоступноюзага
луінформацієюзакордономдляреєстраціїкорисноїмоделі.

Цілі,дляякихіснуєправоваохоронакориснихмоделей,схожі,аленетотожні
цілям,дляреалізаціїякихіснуєінститутвинаходів.Самевониповиннібутивра
хованіпривстановленнівимогпатентоздатностітаіншихумовправовоїохорони
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кориснихмоделей.Причому,залежновідступеняекономічноготатехнологічного
розвиткукраїни,зазначеніумовиможутьбутирізними.Томузаконодавецьпови
ненвизначити,якісамеумовиправовоїохорониєнайбільшдоцільнимитаефек
тивнимиутійчиіншійкраїні.Вимогасвітовоїновизникорисноїмоделівиключає
будьякекопіювання існуючихоб’єктів,тимсамимстимулюючидотворчостіу
галузітехнологій.Разомізтим,розробленняабсолютноновихпродуктів,якпра
вило,єскладнимзавданнямтаможевимагатизначнихвитрат,щозменшуєколо
винахідниківуекономічнослабкихкраїнах,аотже,ікількістьподанихзаявокна
реєстрацію корисних моделей, а отже, і кількість прибутків, які могли б бути
одержанівнаслідоквикористаннявиключнихмайновихправнакориснумодель.

Про мис ло ва при датність ко рис ної мо делі.Ще одною умовою патентоздат
ності корисної моделі є її промислова придатність. В Україні корисна модель
визнаєтьсяпромисловопридатною,якщоїїможебутивикористаноупромисло
востіабовіншійсферідіяльності.Сутністькорисноїмоделітакожповиннабути
направленанадосягненнятехнічно го ре зуль та ту,підякимрозуміютьвиявлення
новихвластивостейабопокращанняхарактеристиквідомихвластивостейоб’єкта
винаходу(корисноїмоделі),щоможутьбутиодержаніприздійсненнівинаходу
(корисноїмоделі)7.

У Німеччині критерій промислової придатності визначається можливістю
використовуватикориснумодельубудьякійгалузіпромисловості,утомучислі,
у сільськогосподарській8. На відміну від німецького українське законодавство
більшширокотлумачитькритерійпромисловоїпридатностітадопускаєвикори
стання корисної моделі не тільки у промисловості, а і в будьякій іншій сфері
діяльності.ЗаконодавствоКитаювисуваєдокорисноїмоделіумовупрактичного
застосування,підякимрозумієтьсяможливістьвиготовленняабовикористання
корисноїмоделі,атакожотриманнякорисногорезультату9.Отже,підпромисло
вою придатністю розуміється можливість будьякого використання корисної
моделі, якщо при цьому існує певний корисний результат у вигляді виявлення
новихвластивостейабополіпшенняхарактеристиквідомихвластивостейоб’єкта
корисноїмоделі.

Ви нахідниць кий рівень–цекритерійпатентоздатності,якийхарактеризується
тим,щооб’єктінтелектуальноївласностінеєочевиднимдляфахівця,тобтоне
випливаєявноізрівнятехніки.Такевизначеннявинахідницькогорівняєунівер
сальнимдлябільшості країнсвіту.

Країниможнарозділитинатригрупи,залежновідрівнявинахідництва,який
вимагаєтьсявідкориснихмоделей:країни,вякихвідсутнявимогавинахідниць
когорівнядлякориснихмоделей(Україна,Польща);країни,вякихвимагається
винахідницькийрівень,однаквінможебутинижчийдлякориснихмоделей,ніж
для винаходів (Австралія); країни, в яких винахідницькийрівень для корисних
моделейповиненбутитакийсамий,якідлявинаходів(Німеччина,Іспанія).

ВУкраїнівинахідницькийрівеньєумовоюотриманняправовоїохоронилише
винаходу,ідлякориснихмоделейнезастосовується.

Ви пад ки, ко ли має про во ди тись ек с пер ти за на відповідність ко рис ної мо делі 
умо вам па тен тоз дат ності. Видача патенту на корисну модель в Україні
здійснюється за результатамиформальної експертизи.Це означає,що до уваги
беретьсялишеналежністьзазначеногоузаявціоб’єктадоперелікуоб’єктів,які
можутьбутивизнанікориснимимоделями,івідповідністьзаявкитаїїоформлен
нявстановленивимогам10.

381Юридичні і політичні науки



Відповідністьабоневідповідністьумовампатентоздатностіможебутивста
новленаврезультатіпроведеннякваліфікаційноїекспертизи.Відповіднодоч.2
ст.33Законузметоювизнаннядеклараційногопатентунедійснимбудьякаособа
можеподатидоУстановиклопотанняпропроведенняекспертизизапатентовано
го винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності. Така
експертизаназиваєтьсякваліфікаційною.ОскількивУкраїніЗакономнезазначе
но період часу, коли можна звернутись із клопотанням про проведення
кваліфікаційноїекспертизи,зробимовисновок,щовономожебутиподаноубудь
якийчас,протягомякогопатентнакориснумодельєчинним.Уданійситуації
можевиникнутипитаннящодозастосуванняпоаналогіїп.17ст.16Закону,який
визначаєтрирічнийстрокдляпроведеннякваліфікаційноїекспертизивинаходу.
Однаквважаємо,щозазначенааналогіянеєдоречною,виходячиізнаступного.
Вказана норма стосується проведення кваліфікаційної експертизи винаходу на
етапіотриманняпатенту.Строкутрирокивстановленийзметоюнедопущення
безстроковогозатягуванняпроцедуриотриманняпатенту,щоусвоючергу,при
зводитьдопевногорезультату:абоотриманняпатентунавинахід,абоповернення
заявки. Відносно корисної моделі немає сенсу встановлювати обмежувальний
строкоскільки,патентнакориснумодельвидаєтьсябезпроведеннякваліфікаційної
експертизи,аметапроведенняостанньої–припиненняправнакориснумодель,
яканевідповідаєумовампатентоздатності.Уразівідсутностіможливостіпісля
сплинутрьохроківоскаржитивідповідністькорисноїмоделіумовампатентоздат
ності, складеться ситуація, за якої допустимим буде використання власником
патентуширокогоспектруправ,утомучислізаборонятиіншимособамвикорис
товуватикориснумодель,притягуватидоматеріальноївідповідальностіосіб,які
використовуютькориснумодель.Ценамвбачаєтьсянесправедливим,якщопри
пустити, що після сплину трьох років з’ясується, що корисна модель не є,
скажімо,новою.Враховуючи,щотермінправовоїохороникорисноїмоделідесять
років,такаситуаціямоглабпризвестидосерйознихзловживаньправами,атакож
сприялабнедобросовіснійконкуренції.

Положення ч. 2 ст. 33 Закону «З метою визнання деклараційного патенту
недійснимбудьякаособаможеподатидоУстановиклопотанняпропроведення
експертизи…»,нанашудумкуєтаким,щонезовсімвідповідаєдійсностітавво
дить в оману, оскільки насправді визнання корисної моделі такою, що не
відповідаєумовампатентоздатностіврезультатіпроведенняекспертизипосуті,
необов’язковотягнезасобоювизнанняпатентунакориснумодельнедійсним.
Поперше,рішенняпронедійсністьпатентуможеприйнятилишесуд.Подруге,
висновкиУстанови «немають обов’язкового характеру ні для особи, яка звер
тається до суду з приводу визнання оспорюваного патенту недійсним, ані для
суду,якийрозглядаєвідповіднусправу»11.Вбачаємодоцільністьзалишенняроз
глянутогоположенняучиннійредакціїлишеувипадку,якщоіснуватимепрямий
зв’язок між винесенням рішення про невідповідність корисної моделі умовам
патентоздатності,асаме,якщонапідставітакогорішенняпатентбудевизнаний
недійснимУстановоюзаклопотаннямособи,назамовленняякоїбулаздійснена
експертиза.В інакшому випадку вважаємо за потрібне виключити з ч. 2 ст. 33
Законуслова«зметоювизнаннядеклараційногопатентунедійсним».

Удеякихкраїнах,наприклад,вЯпонії,вимагаєтьсяобов’язковепроведення
кваліфікаційноїекспертизикорисноїмоделізарахунокїївласникапередзвинува
ченняміншихосібупорушеннійогоправінтелектуальноївласностінакорисну
модель.Відсутністькваліфікаційноїекспертизидозволяєотриматиправаінтелек
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туальноївласностінакориснумодельудоситькороткийтермін.Правоінтелек
туальної власності дозволяє використовувати корисну модель на монопольних
засадах,надаватидозвілнаїївикористання,відчужуватиправанакористьінших
осіб, вимагатиприпинення її використання іншимиособами. Ідея зобов’язання
проведення експертизи посуті у випадку звинувачення інших осіб у непра
вомірному використанні корисної моделі, на нашу думку, полягає у прагненні
законодавця не допустити зловживання правами, які надає патент на корисну
модель, і забороняти використовувати корисну модель іншими особами лише
після того, як буде встановлено її відповідність умовам патентоздатності. Таке
обмеження, на нашу думку, є виправданим, оскільки можливість отримання
повного спектру виключнихправ інтелектуальної власності на кориснумодель
безперевіркинавідповідністьумовампатентоздатностіперетворюєїїнапотуж
нийінструментнедобросовісноїконкуренції,здатнийблокуватирозвитоктехно
логійконкурентів.Тому,вважаємо,щотаканормабулабнезайвоюівукраїнсько
музаконодавстві.

Визнання недійсним патенту на корисну модель внаслідок невідповідності
умовам патентоздатності. Дана підстава визнання патенту на корисну модель
недійсноюміститьсяузаконодавствахпереважноїбільшостікраїнсвіту.

Відповідністьумовампатентоздатностіозначаєвідповідністькорисноїмоделі
таким умовам, як новизна та промислова придатність. Однак, чи може бути
патентнакориснумодельвизнанийнедійсним,уразівстановленняневідповідності
корисноїмоделііншимумовамнаданняправовоїохорони,окрімумовпатентоз
датності, наприклад, у разі виявлення після отримання патенту, що корисна
модельневідноситьсядооб’єктуусферітехнологіїабоневідповідаєпринципам
гуманностііморалі?Аналізнормч.1статті32Законудаєзрозуміти,щозаконо
давецьвиходивізпрезумпціїдобросовісноготаправильногопроведенняУстано
вою формальної експертизи. Тому, напевно, Законом не передбачено визнання
патентунедійснимуразіневідповідностіпатентуумовам,яківизначаютьсяУста
новоюпідчаспроведенняформальноїекспертизи.Однак,вважаємо,щозаконо
давствонеповинновиключатиможливістьвизнанняпатентунакориснумодель
недійснимвнаслідокїїневідповідностііншимумовамнаданняправовоїохорони,
ніжумовипатентоздатності.Оскількипатентвидаєтьсялишеуразівідповідності
об’єктаінтелектуальноївласностіумовамправовоїохорони,логічноприпустити,
що визнання патенту недійсним також має здійснюватись на підставі
невідповідностіоб’єктаумовамправовоїохорони,анелишеуразіневідповідності
умовампатентоздатності,якскладовійчастиніумовамнаданняправовоїохорони.
Зіншогобоку,оскількифункціяпроведенняформальноїекспертизипокладенана
Установу,щоозначає їїобов’язоквстановлювативідповідністькорисноїмоделі
усіміншимумовам,окрімумовпатентоздатностіпередтим,яквидатипатентна
кориснумодель, з’ясування невідповідності корисної моделі цим умовам після
видачіпатентубудевказуватинанаявністьвинизбокуУстанови.Це,усвоючер
гу, викликаєпитання відповідальностіУстанови та відшкодування збитків осо
бам,якібулипонесеніврезультатітакихдій.Вцілому,питаннявідповідальності
державнихорганівєдоситьскладнимтанеоднозначним.Навітьуразінаявності
причинного зв’язку між діями державного органу та збитками, понесеними
внаслідоктакихдій,майновавідповідальністьтакогоорганувикликаєрядтруд
нощів.Головноюзнихєобмеженістькоштів,якієурозпорядженнітакогооргану
івиділенійомузапевнимцільовимпризначенням.Якщождопуститиможливість
повноїмайновоївідповідальностідержавногоорганузапонесенівнаслідокйого
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рішення збитки, тоді виникає потреба виділення коштів на погашення таких
збитківздержавногобюджету,що,усвоючергувбачаєтьсянеможливим.Мине
вважаємо,щозцієїпричинидержавніорганиповиннібутизвільненівідбудьякої
майновоївідповідальності,однак,нанашудумку,повинні існуватипевніобме
женняйоговідповідальностізметоюзбереженняможливостіздійснюватипокла
денінаньогозавданнятафункції.

УразідопущенняпомилкиУстановоюпідчаспроведенняформальноїекспер
тизикорисноїмоделітавидачіпатенту,незайвоюбулабможливістьоскарження
відповідного рішення Установи. Так, стара редакція Закону передбачала мож
ливістьоскарженнявидачупатентувадміністративномупорядкудоАпеляційної
палати.Запереченняпротивидачіпатентумоглаподатибудьякаособапротягом
6місяціввіддатипублікаціївідомостейпройоговидачу.Увипадкузаперечення
проти патенту на корисну модельАпеляційна палата повинна була розглянути
запереченняпротягом4місяціввіддатинадходженняекспертноговисновкупро
відповідність корисної моделі умовам патентоздатності. Рішення Апеляційної
палатимоглобутиоскарженовсудовомупорядку.СьогодніжАпеляційнапалата
уповноважена розглядати заперечення проти рішення Установи щодо набуття
прав на об’єкт інтелектуальної власності, однак законодавством визначено ряд
обмеженьщодотакихзаперечень.Так,запереченняможебутинаправленелише
наоскарженнярішенняУстановизазаявкоюіможебутиподанолишезаявником,
тобтоособою,якаподалазаявкучинабулаправзаявникавіншомувстановлено
музакономпорядку.Врезультаті,іншізацікавленіособи,скажімо,конкуренти,не
можутьподатизапереченняпротивидачіпатенту.

Враховуючи зазначене, вважаємо доцільною можливість будьякої особи
оскаржитирішенняУстановипровидачупатентунакориснумодельвадміністра
тивномупорядкупротягом6місяців.Встановленийперіоддляоскарженняспри
явбимінімізаціїзбитків,якімоглиббутипонесенівнаслідокрішенняУстанови.

Отже,на сьогодні визнанняпатентунедійснимможе здійснюватисьлишеу
судовому порядку. Оскільки підставою визнання патенту на корисну модель
недійснимєїїневідповідністьумовампатентоздатності(новизнітапромисловій
придатності),єдинимспособомвизнанняпатентунакориснумодельнедійсним
внаслідокневідповідностіїїіншимумоваминаданняправовоїохорони,ніжумо
випатентоздатності(відповідністьпринципампублічногопорядку,гуманності і
моралі,належністькорисноїмоделідоколаоб’єктів,якіможутьбутикорисними
моделями)можебутиоскарженнярішенняУстановипровидачупатентуусудо
вомупорядку.

Отже,усвіті існуютьрізніпідходидовизначенняновизникорисноїмоделі,
які мають враховувати конкретні економічні умови країни. В Україні повинна
бутидослідженодоцільністьвимогиабсолютноїновизнита,уразінеобхідності,
розглянутозмінуїїнавідносну.

Вважаємо,щонеобхідновиключитизч.2ст.33Законуслова«зметоювиз
наннядеклараційногопатентунедійсним»черезневідповідністьдійсності,абож
залишити, однаклишеякщонапідставі рішенняУстановипроневідповідність
патенту на корисну модель умовам патентоздатності, останній буде визнаний
недійснимУстановоюзаклопотаннямособи,назамовленняякоїбулаздійснена
експертиза.

Вважаємо доцільним зобов’язати власника патенту на корисну модель
здійснити кваліфікаційну експертизу перед тим, як розпочинати дії стосовно

384 Держава і право • Випуск 51



заборониіншимвикористовуватикориснумодель.
Вважаємодоцільнимнаданняможливостібудьякійособиоскаржитирішен

няУстановипровидачупатентунакориснумодельвадміністративномупорядку
доАпеляційноїпалатипротягом6місяців
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