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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ  
«ТВОРЧЕСТВО»: ОБЩЕФИЛОСОФСКИЙ  

И ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ1 

Е. П. СЕСИЦКИЙ, 
руководитель программ департамента стран  

с переходной и развитой экономикой Всемирной 
организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС), Женева 

В основе создания любого результата интеллектуальной деятель-
ности лежит творческий труд человека. Творческая составляющая яв-
ляется необходимым условием предоставления указанным результатам 
правовой охраны в качестве объектов интеллектуальных прав. От толко-
вания понятия «творческая деятельность» и соответствующих условий 
охраноспособности зависит решение вопроса о признании конкретного 
лица автором и предоставлении результату интеллектуальной деятель-
ности правовой охраны.

Понятие творчества является предметом долгих дискуссий в фило-
софии. Согласно многим античным философам, творчество является 
проявлением той полноты совершенства, которая заключена в боже-
ственном созерцании. Ранние греческие мыслители связывали творче-
ство с божественным наитием. В христианской философии средних 
веков художественное и научное творчество ограничивалось божествен-
ными рамками. В эпоху Возрождения сущность художественного твор-
чества стала связываться с эстетическим созерцанием человека-твор-
ца. В период Реформации в понимании творчества делается акцент на 
практическую (хозяйственную) деятельность. В Новое время понимание 
творчества, с одной стороны, было отражением античного отношения, с 
другой стороны, творчество трактуется как случайная комбинация суще-
ствующих элементов мировосприятия. И. Кант анализирует творческую 
деятельность как один из важнейших элементов сознания, субъектив-
ности представления и воображения. А. Бергсон считал, что творчество 

1  Содержащиеся в данной статье выводы и предложения являются личным мнением ав-
тора, не обязательно отражают позицию Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) и ни в каком контексте не могут быть истолкованы или использованы 
как официальная позиция, сделанная автором в связи с его профессиональной деятель-
ностью или занимаемой должностью.
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является противоположностью субъективной, технической деятельности 
конструирования, которая лишь комбинирует старое, и в сознании – 
это процесс возникновения новых образов и переживаний. Согласно 
марксистскому пониманию, творчество характеризуется неповторимо-
стью (как по характеру осуществления, так и по результату), ориги-
нальностью и уникальностью. Во многих философских направлениях 
ХХ в. творчество понималось, прежде всего, как изобретательство, цель 
которого – решить определенную задачу.2

Согласно определению творчества, приведенному в одном из фило-
софских словарей, творчество – это «процесс человеческой деятель-
ности, создающий качественно новые материальные и духовные ценно-
сти», представляющий собой «возникшую в труде способность человека 
из доставляемого действительностью материала созидать (на основе по-
знания закономерностей объективного мира) новую реальность, удов-
летворяющую многообразным общественным потребностям». При этом 
«в процессе творчества принимают участие все духовные силы человека, 
в т. ч. воображение, а также обретаемое в обучении и практике мастер-
ство, необходимое для осуществления творческого замысла».3

Таким образом, если обобщить представления философов о твор-
честве, можно констатировать, что творческая деятельность, с одной 
стороны, подразумевает выражение личности человека-созидателя, его 
индивидуальности, а с другой стороны, она всегда нацелена на соз-
дание чего-то качественно нового. Говоря о сфере интеллектуальной 
собственности, можно отметить, что уникальность, неповторимость и 
отпечаток личности автора чаще являются атрибутами произведений ав-
торского права, тогда как в основе научно-технического творчества и 
создания объектов патентного права чаще будет лежать прагматическое 
намерение решить определенную, прежде всего техническую, задачу.

В то же время, развитие цифровых технологий во многом изменило 
отдельные области творческой деятельности и снизило уровень инди-
видуальности и отражения личности человека-творца в конечном ре-
зультате. Взять, к примеру, цифровую фотокамеру или компьютерные 
программы, позволяющие улучшить эстетическое качество фотографии 
или создать на ее основе новую картинку, либо помогающие сочинять 
новые музыкальные композиции. В результате отпечаток личности авто-

2 Александрова Л. А. Генезис понятия творчество в истории философии // Вестник Чу-
вашского университета. 2007. № 3. С. 83–89.
3 Философский словарь / А. И. Абрамов [и др.] ; под ред. И. Т. Фролова. М.: Республика, 2001.  
С. 554.
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ра в значительной степени «стирается», и духовное начало творческого 
процесса или эстетическое созерцание трансформируется в практиче-
скую плоскость решения определенной «хозяйственной» задумки.

С появлением новых технологий часто возникали вопросы оценки 
творческого вклада при создании конкретного результата интеллекту-
альной деятельности. Например, предметом одного из дел, находив-
шихся на рассмотрении Верховного суда США в конце 1800-х годов, 
был спор о том, может ли признаваться фотография произведением, 
подлежащим охране в качестве объекта авторских прав, либо же это 
просто механическая запись явлений окружающего мира. В 1980-е годы 
Апелляционный суд США решал вопрос, связанный с авторством в от-
ношении изображений, создаваемых компьютерной программой в ре-
зультате конкретных действий игроков в ходе видеоигр.4

При этом нельзя забывать, что установление авторства имеет край-
не важное значение для выстраивания системы охраны прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, и если авторство определенного 
лица будет поставлено под сомнение, то вполне закономерно возникнет 
угроза исключительному праву на охраняемый результат интеллекту-
альной деятельности. В частности, если в выданном патенте в качестве 
автора будет указано лицо, которое не создавало изобретение своим 
творческим трудом, такой патент можно будет оспорить и признать не-
действительным в соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 1228 ГК РФ, автором результата интеллекту-
альной деятельности признается физическое лицо, творческим трудом 
которого он создан. Лица, не внесшие личного творческого вклада в 
создание результатов интеллектуальной деятельности, не признаются 
их авторами. Данный подход является традиционным для российского 
права.5 Подобная концепция закреплена также в национальном зако-
нодательстве большинства стран мира, хотя разные юрисдикции по-
разному подходят к толкованию понятия «творческая деятельность» и 
условий охраноспособности.

Стоит отметить, что ни в цивилистической доктрине, ни в законо-
дательстве нет определения творческой деятельности с позиции права 
интеллектуальной собственности, а равно и единой методологии оценки 

4 Sobel B. The Dilemma of Fair Use and Expressive Machine Learning // Intellectual Property 
Watch. 2017. 23 August. URL: https://www.ip-watch.org/2017/08/23/dilemma-fair-use-
expressive-machine-learning-interview-ben-sobel/ (date of access: 09.11.2017).
5 Право интеллектуальной собственности: учебник / И. А. Близнец [и др.]; под ред.  
И. А. Близнеца. – М.: Проспект, 2010. С. 9.
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этого критерия. Вопрос решается путем анализа деятельности по созда-
нию конкретного результата на предмет самостоятельности, оригиналь-
ности, новизны, изобретательского уровня и т. п. в зависимости от вида 
объекта охраны и доминирующей теории. Часто соответствующее тол-
кование дается судами. Рассмотрим более подробно вопросы творче-
ского вклада с учетом доктринального толкования условий охраноспо-
собности в отношении произведений авторского права и изобретений.

В отношении произведений авторского права, большинство россий-
ских специалистов придерживаются мнения о необходимости наличия 
признака оригинальности творческого результата и применяют крите-
рий так называемой «объективной новизны», когда отсутствует объек-
тивная возможность самостоятельного повторения того же результата 
другими авторами, в то же время, некоторые зарубежные специалисты 
признают возможность предоставления охраны при наличии «субъек-
тивной новизны» при недоказанности заимствования автором ранее соз-
данного произведения.6

Согласно действующему законодательству и судебной практике ЕС, 
для предоставления произведению охраны в качестве объекта автор-
ских прав оно должно отвечать критерию оригинальности – представ-
лять собой «результат самостоятельной интеллектуальной деятельности 
автора» (англ. author's own intellectual creation).7 По сути, этот под-
ход соответствует закрепленному в ст. 1257 ГК РФ положению о том, 
что автором произведения науки, литературы или искусства признается 
гражданин, творческим трудом которого оно создано.

Следует отметить, что критерий «оригинальность» законодательно 
закреплен в ЕС в отношении отдельных объектов авторского права в 
нескольких документах: впервые указанный критерий был прописан в 
отношении компьютерных программ в Директиве Совета Европейских со-
обществ от 14 мая 1991 г. № 91/250/ЕЕС «О правовой охране компью-
терных программ», позднее аналогичная норма в отношении оригиналь-
ности баз данных была узаконена в Директиве Европейского парламента 
и Совета ЕС от 11 марта 1996 г. № 96/9/EC «О правовой охране баз 
данных», такой же подход к оригинальности фотографии был закреплен 
в Директиве Европейского парламента и Совета ЕС от 12 декабря 2006 г.  
№ 2006/116/ЕС «О сроках охраны авторского права и некоторых смеж-
ных прав». Свое казуальное толкование критерий оригинальности ком-

6 Там же. С. 47.
7 Böhler H. M. EU Copyright Protection of Works Created by Artificial Intelligence Systems. 
Bergen, 2017. P. 11–12. URL: https://bora.uib.no/handle/1956/16479 (date of access: 
12.09.2018).
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пьютерных программ, баз данных и фотографий получил в судебной 
практике ЕС и применяется при рассмотрении дел Судом ЕС.

Законодательного закрепления критерия оригинальности в от-
ношении других объектов авторских прав до настоящего времени не 
произошло. Однако в решении по делу Infopaq International v. Danske 
Dagblades Forening (2009 г.) Суд ЕС подтвердил применимость критерия 
оригинальности, законодательно закрепленного в указанных выше ди-
рективах в отношении компьютерных программ, баз данных и фотогра-
фий, к иным видам произведений.8 Данный подход нашел дальнейшее 
отражение и развитие в последующих делах, рассмотренных Судом ЕС.9

Таким образом, согласно законодательству и судебной практике 
ЕС охраноспособными в качестве объектов авторских прав признаются 
только оригинальные произведения, которые являются результатом са-
мостоятельной интеллектуальной деятельности автора. Иными словами, 
оригинальное произведение должно отражать творческую индивидуаль-
ность автора, что является необходимым условием для признания про-
изведения охраноспособным.

Суды Великобритании долгое время придерживаются доктрины 
«умения и труда» (англ. skill and labour), и, как объясняет А. Рахматиан, 
тест на оригинальность сводится к тому, чтобы определить, является ли 
произведение результатом «умения, труда, суждения и усилия» (англ. 
skill, labour, judgment and effort) автора.10

Корни данного критерия следует искать в деле Walter v. Lane 
(1900), в котором Палата лордов постановила, что журналисты, которые 
сделали стенографические записи политических речей, произнесенных 
публично Лордом Розбери, расставили знаки препинания и опубликова-
ли в газете «Таймс», обладают авторскими правами на опубликованные 
записи независимо от авторских прав Лорда Розбери на сами произне-
сенные им речи, в силу значительного усилия, умения и времени, кото-
рые они потратили.11

8 European Court of Justice, 16 July 2009, case C-5/08 Infopaq International A/S v. Danske 
Dagblades Forening // European Court Reports. 2009, I. P. 6569–6578.
9 См., например: European Court of Justice, 22 December 2010, case C-393/09 Bezpečnostní 
softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany v. Ministerstvo kultury // European Court 
Reports. 2010, I. P. 13990–14008.
10 Rahmatian A. Originality in UK Copyright Law: The Old «Skill and Labour» Doctrine 
Under Pressure // International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2013.  
Vol. 44, N 1. P. 4–5.
11 House of Lords, August 6, 1900, case Walter v. Lane, A.C. 539 // Centre for Intellectual 
Property and Information Law of Cambridge University : [site]. URL: https://www.cipil.law.
cam.ac.uk/virtual-museum/walter-v-lane-1900-ac-539 (date of access: 26.07.2018).
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Данный подход получил отражение в последующей судебной прак-
тике. В частности, в деле Ladbroke v. William Hill (1964), которое наи-
более часто цитируется при рассмотрении вопросов охраноспособности 
объектов авторских прав в Великобритании, суд аргументировал свое 
решение в пользу предоставления охраны произведению, основываясь 
на достаточном количестве «умения, суждения и труда», потраченного 
на его создание, отметив, что «оригинальность – это вопрос меры в 
зависимости от величины навыка, суждения или труда, которые были 
вложены» в создание произведения, и их значимость зависит от каче-
ства, а не от количества.12

По словам юристов, в частности, С. Чалтона, С. Джеймса и Р. Арк-
ли, «умение и труд» могут и вовсе не иметь творческой составляющей, 
и при применении данного критерия художественное достоинство или 
ценность произведения часто не принимаются во внимание.13 Этот вы-
вод подтверждается судебной практикой. Например, в решении по делу 
Hyperion Records v. Sawkins (2005) суд отметил, что «концепция охра-
ны авторских прав и ее ограниченный объем объясняют, почему по-
роговое требование «оригинальности» произведения интерпретируется, 
не применяя стандарты новизны, полезности, эстетических достоинств, 
качества или ценности. Произведение может быть полным мусором и 
совершенно бесполезным, но ему может быть предоставлена охрана 
авторским правом так же, как и для великих шедевров художественной 
литературы, искусства и музыки. Произведение должно быть «ориги-
нальным» только лишь в том ограниченном смысле, что автор породил 
его своими усилиями, а не рабски скопировал с произведения, создан-
ного усилиями другого человека».14

Это, в свою очередь, позволяет специалистам говорить о более 
низком пороге критерия «оригинальность» в Великобритании по срав-

12 House of Lords, January 21, 1964, case Ladbroke v. William Hill, 1 All ER 465 // Centre 
for Intellectual Property and Information Law of Cambridge University : [site]. URL: https://
www.cipil.law.cam.ac.uk/virtual-museum/ladbroke-v-william-hill-1964-1-all-er-465 (date of 
access: 26.07.2018).
13  Chalton S. The Effect of the EC Database Directive on United Kingdom Copyright Law in 
Relation to Databases: A Comparison of Features // European Intellectual Property Review. 
1997. Vol. 19, No°6. P. 280 ; James S., Arkley R. European jurisprudence and its impact on 
copyright protection // E-Commerce Law and Policy. 2013. Vol. 15, N 3. P. 6-7.
14 High Court of England and Wales, 19 May 2005, case Hyperion Records Limited v. Sawkins, 
3 All ER 636 // Swarb.Co.Uk : [site]. URL: https://swarb.co.uk/hyperion-records-ltd-v-
sawkins-ca-19-may-2005/ (date of access: 26.07.2018).
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нению с ЕС, хотя он принимается за эквивалент гармонизированного 
критерия оригинальности объектов авторских прав.15

В США при применении критерия оригинальности произведений 
авторского права исходят, так же как и в Великобритании, с позиции 
затраченного на создание произведения умения и труда, в то же время, 
по словам А. Рахматиана, минимальное требование в США традиционно 
выше, чем в Великобритании, и там, где создание произведения требу-
ет небольших усилий, умений и труда, произведение не будет считаться 
«оригинальным»,16 и таким образом, как справедливо отмечает В. О. Ка-
лятин, по сравнению с английским правом в США большее значение 
придается творческой деятельности автора.17

При этом следует вспомнить, что поворотным пунктом, после кото-
рого применяемая раньше в США доктрина «в поте лица» (англ. sweat 
of the brow), согласно которой авторско-правовая охрана предоставля-
лась даже объектам с минимальным уровнем творчества при наличии 
хотя бы минимальных усилий, затраченных на их создание, утратила свое 
былое значение, и акцент сместился в сторону творческой составляющей, 
считается решение Верховного суда США, вынесенное в 1991 г. по делу 
Feist v. Rural Telephone Service.18

В соответствии с § 102(a) действующего Закона США 1976 г. «Об 
авторском праве» охране подлежат только «оригинальные авторские 
произведения».19 При этом Закон не дает пояснений или определений 
оригинальности произведения. Чтобы разобраться с этим понятием, сле-
дует обратиться к Компендиуму практики Бюро регистрации авторских 
прав США (далее по тексту – Компендиум).

Так, согласно секции 306 Компендиума, Бюро регистрации автор-
ских прав США регистрирует только «оригинальные авторские про-
изведения при условии, что они были созданы человеком». Здесь же 

15 Dickenson J., Morgan A., Clark B. Creative Machines: Ownership of Copyright in Content 
by Artificial Intelligence Applications // European Intellectual Property Review. 2017.  
Vol. 39, N 8. P. 458.
16 Rahmatian A. Op. cit. P. 14.
17 Калятин В. О. Определение автора произведения в авторском праве стран англосак-
сонской системы // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 
2017. № 10. С. 24.
18 US Supreme Court, 27 March 1991, case No. 89-1909 Feist Publications, Inc. v. Rural 
Telephone Service Company, Inc., 499 U.S. 340 // Justia US Supreme Court : [site]. URL: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/ (date of access: 11.03.2018).
19 U.S. Copyright Act of 1976, 17. U.S.C. §§ 101 et seq. (consolidated as of December 2011) 
// WIPO Database «WIPO Lex». URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_
id=338108 (date of access: 11.03.2018).
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делается пояснение (со ссылкой на решение Верховного суда США, вы-
несенного в 1884 г. по делу Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony), что 
Законом США об авторском праве охраняются только «плоды интел-
лектуального труда», которые «созданы творческими силами разума».20

При этом, как следует из секции 302 Компендиума, при определе-
нии, является ли произведение охраноспособным объектом, Бюро ре-
гистрации авторских прав США анализирует, является ли произведение 
достаточно оригинальным, для чего проверяется, было ли произведение 
создано самостоятельно, и имеет ли произведение хотя бы минималь-
ный уровень творчества.21

Теперь рассмотрим ситуацию в области патентного права. Согласно 
ст. 1347 ГК РФ автором изобретения признается гражданин, творческим 
трудом которого оно создано. Несмотря на некоторые различия в док-
тринальном подходе к толкованию условий патентоспособности изобре-
тений в разных правовых системах, законодательство большинства стран 
мира предусматривает для изобретений три основных критерия – новизну, 
изобретательский уровень и промышленную применимость. Так, в соот-
ветствии с частью второй п. 1 ст. 1350 ГК РФ, изобретению предостав-
ляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретатель-
ский уровень и промышленно применимо.

В отличие от объектов авторских прав, творческий характер дея-
тельности при создании которых так или иначе толкуется путем ана-
лиза «оригинальности», аспект творческой деятельности при создании 
изобретений связывается с изобретательским уровнем. Как отмечает  
О. В. Ревинский, изобретательский уровень – это и есть «свидетельство 
творческого подхода человека к возникшей перед ним задаче, свиде-
тельство выхода автора за рамки известного, свидетельство оригиналь-
ности его мышления или даже озарения».22

Схожей точки зрения придерживаются также и другие авторы. На-
пример, В. Ю. Джермакян, который видит предназначение изобретатель-
ского уровня в исключении «получения патента на любое формально 
новое изобретение, но не требующее проявления творчества».23 По мне-
нию В. И. Еременко, изобретательский уровень используется для «оцен-

20 Compendium of U.S. Copyright Office Practices // Library of Congress : [site]. 2017. URL: 
https://www.copyright.gov/comp3/docs/compendium.pdf (date of access: 11.03.2018).
21 Там же.
22 Ревинский О. В. Право промышленной собственности. М.: Юрсервитум, 2017. С. 155.
23 Джермакян В. Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации. 
М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2011. С 9–10.



—  13  —

ки творческой деятельности автора, отличной от простой инженерной 
деятельности, материализованной в патентоспособном решении, резуль-
тат которой должен обладать определенным качественным уровнем».24  
В. Н. Кастальский говорит об изобретательском уровне как о ключевом 
элементе патентного права, который служит для разграничения творче-
ских технических решений и обычных инженерных разработок.25

Таким образом, для предоставления правовой охраны результату 
интеллектуальной деятельности в качестве изобретения одного лишь 
факта создания чего-то не известного из уровня техники, т. е. полно-
стью удовлетворяющего условию новизны, недостаточно – необходимо 
также, чтобы автор-изобретатель внес творческий вклад в созданный им 
объект, претендующий на патентную охрану. 

Согласно § 2137.01(II) Руководства по процедуре патентной экс-
пертизы Ведомства по патентам и товарным знакам США, для призна-
ния физического лица автором изобретения необходимо, чтобы он внес 
вклад в изобретательский замысел (англ. conception of the invention).26 
При этом в решении по делу Skycam v. Bennett (2012) суд со ссылкой 
на более раннее дело Townsend v. Smith (1929) указал, что изобрета-
тельский замысел означает «формирование в сознании изобретателя 
ясной и перманентной идеи завершенного и работающего изобретения, 
которое впоследствии будет применяться на практике».27 

В свою очередь, в решении по делу De Solms v. Schoenwald (1990) 
Совет по апелляциям и претензиям по патентным делам Ведомства по 
патентам и товарным знакам США указал, что лицо, которое просто до-
водит изобретение до готовности к промышленному применению, опи-
сывая придуманное кем-то другим изобретение или создавая рабочую 
модель из описания, не может квалифицироваться как изобретатель.28 

24 Гаврилов Э. П., Еременко В. И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. С. 407.
25 Кастальский В. Н. Изобретательский уровень как условие патентоспособности // Па-
тенты и лицензии. 2017. № 11. С. 24.
26 Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) // United States Patent and Trademark 
Office : [site]. URL: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html (date of 
access: 20.08.2018).
27 US District Court for the Northern District of Oklahoma, 30 September 2012, case Skycam, 
LLC v. Bennett, 900 F. Supp. 2d 1264 // Casetext : [site]. URL: https://casetext.com/
case/skycam-llc-v-bennett (date of access: 20.08.2018).
28 US Patent and Trademark Office, Board of Patent Appeals and Interferences, 22 February 
1990, case De Solms v. Schoenwald (Patent Interference No. 101,698), 15 USPQ2d 1507 // 
IP Mall : [site]. URL: https://www.ipmall.info/content/
bpai-board-patent-appeals-and-interferences-patent-and-trademark-office-pto-1-de-solms-v 
(date of access: 20.08.2018).
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Такие же выводы о признании автором изобретения «лица, которое 
отвечает за формирование изобретательского замысла», сделаны Фе-
деральным судом Австралии в решении по делу University of Western 
Australia v. Gray (2008).29

В данном контексте следует также рассмотреть вопросы, связанные 
с условиями новизны и изобретательского уровня. В частности, вполне 
закономерно возникает вопрос – подлежат ли включению в уровень 
техники при оценке новизны заявленного на регистрацию изобретения 
результаты, генерируемые компьютером? По общему правилу, согласно 
п. 2 ст. 1350 ГК РФ, уровень техники для изобретения включает лю-
бые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета 
изобретения. При этом нигде не сказано о характере происхождения 
этих сведений, т. е. можно предположить, что для законодателя в дан-
ном случае не важно, являются ли эти сведения результатом деятельно-
сти человека, либо они являются общеизвестными явлениями природы, 
либо «порождены» машинами. Таким образом, исходя из буквального 
толкования приведенной нормы ГК РФ, можно сделать вывод, что ответ 
на поставленный выше вопрос будет положительным. Однако в буду-
щем это может стать серьезным вызовом для человеческого интеллекта, 
поскольку с развитием технологий планка уровня техники может начать 
подниматься, и человеку станет сложно соревноваться с машинами в 
способности производить новые знания.

Данный вывод касается и изобретательского уровня, поскольку 
при его оценке также принимается во внимание уровень техники.30 При 
патентовании изобретений условие изобретательского уровня во всех 
странах толкуется примерно одинаково – заявленное техническое ре-
шение не должно явным образом следовать из уровня техники для спе-
циалиста в соответствующей области.

По словам А. Н. Григорьева и В. И. Еременко, «по своей сути вве-
дение специалиста в определение изобретательского уровня является юри-
дической фикцией. Вместе с тем, несмотря на то, что специалист – фигура 
гипотетическая, к нему предъявляются вполне конкретные требования. 
С точки зрения его личных качеств, специалист считается обладающим 
ординарными качествами, он образован и активен, что означает его воз-
можность использовать свои профессиональные знания в полной мере. 

29 Federal Court of Australia, 17 April 2008, case University of Western Australia v. Gray, 
FCA 498 // Federal Court of Australia : [site]. URL: http://www.judgments.fedcourt.gov.
au/judgments/Judgments/fca/single/2008/2008fca0498 (date of access: 20.08.2018).
30 Ревинский О. В. Указ. соч. С. 154.
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С профессиональной точки зрения этот специалист обладает обычными 
знаниями в рассматриваемой области техники. Имеется в виду, что он 
в курсе проблем и утвердившихся мнений в этой области. Юридическая 
практика и доктрина развитых стран мира выработали определенное 
отношение к фигуре специалиста – это конструктор, а не пользователь 
объекта изобретения. Он знает, как действовать в данной области, но 
он не может создать изобретение».31

Однако, каким образом отразится на оценке изобретательского 
уровня включение результатов, генерируемых компьютерами, в уровень 
техники? Что будет, если «условный специалист» превратится в «супер-
специалиста»? 

По мнению Р. Абботта, замена специалиста компьютером предпо-
лагает изменение подхода к понятию «неочевидности для специалиста»,  
т. е. изменение условия «изобретательский уровень». Это может повлечь 
ряд проблем. Например, использование компьютера при определении 
изобретательского уровня может привести к расширению его объема, 
поскольку машины не ограничиваются отдельными областями техники.32

В свою очередь, массовый «вброс» созданных машинами резуль-
татов в общий объем уровня техники может стать препятствием для 
изобретателей, пытающихся запатентовать свои разработки, поскольку 
опубликованные результаты будут приниматься во внимание при про-
ведении патентной экспертизы.

С учетом изложенного можно сделать следующий вывод. Несмотря 
на разницу подходов к толкованию понятия «творческая деятельность» 
и критериев охраноспособности тех или иных результатов интеллек-
туальной деятельности в разных юрисдикциях, общая концептуальная 
позиция сводится к тому, что автором результата интеллектуальной де-
ятельности признается физическое лицо, и чтобы получить охрану в 
качестве объекта интеллектуальных прав, результат интеллектуальной 
деятельности должен нести отпечаток личности автора или, иными сло-
вами, его творческой индивидуальности.

В то же время, в процессе создания результатов интеллектуаль-
ной деятельности человек часто использует различные инструменты, ко-
торые в ходе научно-технологического развития становятся все более 
сложными и замысловатыми. Появляется новое оборудование, без кото-

31 Григорьев А. Н., Еременко В. И. Евразийское патентное право : комментарий и норма-
тивные правовые акты. М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2012. С. 18.
32 Abbott R. B. Patenting the Output of Autonomously Inventive Machines // Landslide. 
2017. Vol. 10, N 1. P. 10, 16.
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рого создание многих объектов авторских прав и изобретений было бы 
невозможным. В традиционном представлении, все эти инструменты 
являются лишь инструментом или средством в руках человека-творца. 
Однако последние достижения в области искусственных нейронных 
сетей и перспективы дальнейшего развития технологий искусственно-
го интеллекта позволяют говорить о существенных отличиях новых 
инструментов от традиционных. Прогресс в области искусственного 
интеллекта придал дополнительный импульс дискуссиям о влиянии 
машин на творческий процесс создания новых результатов интеллек-
туальной деятельности.

Все это ведет к необходимости переосмысления базовых цивили-
стических представлений, лежащих в основе концепции охраны объ-
ектов интеллектуальных прав, и развития представления об аспекте 
творческой деятельности как обязательном условии предоставления 
правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности с учетом 
современного состояния и перспектив технологического развития.
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ОПЯТЬ О НОВОЙ СИСТЕМЕ  
ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О. В. РЕВИНСКИЙ, 
доц. кафедры патентного права и правовой  

охраны средств индивидуализации РГАИС, 
патентовед, канд. юрид. наук, Москва

Полтора десятилетия назад довелось мне выступить с предложени-
ем1 о разработке новой системы правовой охраны для непатентуемых 
объектов. Речь шла об установлении правовой охраны на такие объекты, 
как методики обучения, методы хозяйственной деятельности, компью-
терные алгоритмы. Для них не подходит авторское право, их нельзя па-
тентовать из-за нетехнического характера, а будучи предназначенными 
для широкого использования, они не подлежать сохранению в тайне.

В том предложении была высказана мысль о том, что лежащие в 
основе этих объектов идеи могут быть коммерчески пригодны, а потому 
предлагалось установить на эти объекты правовую охрану sui generis («в 
своем роде» – лат.) – вроде той, которая ранее существовала в СССР 
в отношении изобретений, на которые выдавались авторские свидетель-
ства. То есть предлагалось ввести право, по которому за автором идеи 
закреплялись бы приоритет, право авторства и право на вознаграждение.

Вопрос, однако, в том, как эту новую правовую систему встроить в 
нынешнюю систему интеллектуальной собственности, центром которой 
является признание как раз исключительного права на результат интел-
лектуальной деятельности (РИД) или средство индивидуализации.

Как известно, нормы, связанные с интеллектуальной собственно-
стью, отнесены к части IV Гражданского кодекса РФ. Согласно ст. 1226 
ГК РФ «на результаты интеллектуальной деятельности и прирав-
ненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллек-
туальной деятельности и средства индивидуализации) признают-
ся интеллектуальные права, которые включают исключительное 
право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные 
права и иные права (право следования, право доступа и другие)».

1  Ревинский О. В. Новая система правовой охраны // Патенты и лицензии. 2004. № 10. 
С. 17.
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Деление в этой статье интеллектуальных прав на три части неодно-
кратно критиковалось в печати.2 Поэтому рассмотрим содержание так 
называемых «иных» интеллектуальных прав, которые различны для раз-
ных объектов из перечня п. 1 ст. 1225 ГК РФ. 

Сразу оговоримся, что на средства индивидуализации признается 
только исключительное право, – личные неимущественные или иные 
права установлены законом только в отношении РИД. 

Кроме того, категория «иных» интеллектуальных прав не предус-
мотрена для объектов смежных прав, а также секретов производства 
(ноу-хау), для которых предусмотрено только исключительное право 
(ст. 1466 ГК РФ). Поэтому с этой точки зрения такие РИД не попали в 
последующий анализ.

Объекты авторского права

На разные объекты авторского права признаются следующие иные 
интеллектуальные права.

Право на вознаграждение за служебное произведение. Конечно 
же, это имущественное право, связанное с произведением, созданным 
в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанно-
стей (п. 2 ст. 1295 ГК РФ). Это право неотчуждаемо и не переходит по 
наследству, однако права автора по договору, заключенному им с рабо-
тодателем на не полученные автором доходы переходят к наследникам. 
Так что это право следует считать имущественным.

Право на отзыв. В соответствии с п. 1 ст. 1269 ГК РФ автор имеет 
право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании своего 
произведения (право на отзыв) при условии возмещения лицу, которому 
отчуждено исключительное право на произведение или предоставле-
но право использования произведения, причиненных таким решением 
убытков. И хотя это личное право автора, требование возмещения убыт-
ков заставляет рассматривать право на отзыв как имущественное.

Право доступа. Согласно п. 1 ст. 1292 ГК РФ автор произведения 
изобразительного искусства вправе требовать от собственника ориги-
нала произведения предоставления возможности осуществлять право 
на воспроизведение своего произведения. По п. 2 этой статьи автор 

2 Гаврилов Э. П. Интеллектуальные права в современной России: некоторые теоретиче-
ские проблемы // Правовые исследования: новые подходы. Сборник статей факультета 
права НИУ ВШЭ. – М.: НИУ ВШЭ: юрид. фирма «Контакт», 2012, с. 317-336. Перепеча-
тана в книге: Э. П. Гаврилов. Право интеллектуальной собственности. Общие положения. 
XXI век. – М.: Юрсервитум, 2015. С. 184-209.
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произведения архитектуры вправе требовать от собственника оригина-
ла произведения предоставления возможности осуществлять фото- и 
видеосъемку произведения, если договором не предусмотрено иное. То 
есть автор может воспроизводить свое произведение, даже если его 
оригинал перешел в собственность другого лица. Получается, что право 
доступа расширяет правомочие автора на использование произведения 
путем его воспроизведения. А использование РИД является одним из 
компонентов исключительного права (п. 1 ст. 1229 ГК РФ), которое в  
ст. 1226 ГК РФ названо имущественным. Следовательно, право досту- 
па – имущественное право.

Право следования. В ст. 1293 ГК РФ сказано, что автор имеет 
право на получение вознаграждения при перепродаже отчужденного им 
оригинала своего произведения изобразительного искусства. И хотя это 
право неотчуждаемо от автора, оно переходит к наследникам на срок 
действия исключительного права на это произведение, и уже наследни-
ки смогут получать вознаграждение. Значит, право следования также 
является имущественным.

Объекты патентных прав

Для объектов патентных прав в п. 3 ст. 1345 ГК РФ предусмотрены 
«другие права» (но не «иные», как указано в ст. 1226 ГК РФ). К этим 
другим правам отнесены право на получение патента и право на возна-
граждение за служебный объект патентного права. 

Право на получение патента по ст. 1357 ГК РФ является отчужда-
емым, т. е. никак не может быть отнесено к личным неимущественным 
правам. Это, безусловно, имущественное право, что прямо следует из 
смысла патента, удостоверяющего авторство и исключительное право 
на соответствующий объект (п. 1 ст. 1354 ГК РФ).

Право на вознаграждение за служебный объект патентных 
прав. Это право неотчуждаемо, но переходит к наследникам на остав-
шийся срок действия исключительного права (пп. 4 и 5 ст. 1370 ГК РФ). 
Очевидно, по аналогии с таким же правом для авторов служебных про-
изведений, данное право следует отнести к имущественным правам.

Селекционные достижения

Для селекционных достижений предусмотрены другие (а не «иные») 
интеллектуальные права, в том числе право на получение патента и 
право на вознаграждение за служебное селекционное достижение  
(п. 2 ст. 1408 ГК РФ), а также право на наименование селекционного 
достижения.
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Первые два из перечисленных прав аналогичны по своей сути ука-
занным выше таким же правам для объектов патентных прав, т. е. явля-
ются имущественными.

Право на наименование селекционного достижения (ст. 1419 
ГК РФ), на первый взгляд, напоминает личное неимущественное право, 
принадлежащее автору. Но само наименование селекционного достиже-
ния должно позволять идентифицировать селекционное достижение (п. 2 
этой статьи). Если это наименование будет отклонено Госсорткомиссией 
при Минсельхозе, а автор в течение тридцатидневного срока не предло-
жит нового наименования, в выдаче патента может быть отказано (п. 3 
той же статьи). А выдача патента на селекционное достижение аналогич-
на выдаче патента на изобретение в части установления исключительного 
имущественного права. Следовательно, право на наименование селек-
ционного достижения «привязано» к праву на получение патента и со-
ставляет часть условия патентопригодности, т. е. требования соответствия 
заявляемого объекта предписаниям закона. Если объект не пригоден для 
рассмотрения в качестве изобретения или селекционного достижения, за-
явка на выдачу соответствующего патента будет отклонена без проверки 
на соответствии условиям патентоспособности. Таким образом, право на 
наименование селекционного достижения неразрывно связано с правом 
на получение патента на это селекционное достижение, которое, как от-
мечено выше, относится к имущественным правам. Значит, и право на 
наименование селекционного достижения – тоже имущественное.

Топологии интегральных микросхем

Для топологий интегральных микросхем (ИМС) п. 2 ст. 1449 ГК РФ 
предусматривает «другие» интеллектуальные права, в том числе право 
на вознаграждение за служебную топологию. Это право (п. 4 ст. 1461 
ГК РФ) аналогично праву на вознаграждение за другие служебные РИД, 
так что его имущественный характер не подлежит сомнению.

В п. 3 ст. 1451 ГК РФ упоминается право на получение свиде-
тельства о государственной регистрации топологии ИМС, которое 
можно рассматривать в качестве одного из иных интеллектуальных прав. 
Свидетельство о государственной регистрации топологии ИМС под-
тверждает авторство и исключительное право на зарегистрированную 
топологию. Последнее обстоятельство позволяет отнести это право к 
категории имущественных.

Итак, из приведенного анализа видно, что все «иные» интеллекту-
альные права по ГК РФ оказываются имущественными. Значит, на РИД 
и на приравненные к ним средства индивидуализации обязательно при-
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знаются либо какие-то имущественные права, либо (иногда и в допол-
нение к имущественным) личные неимущественные. Поэтому правильно 
будет изложить ст. 1226 ГК РФ таким, к примеру, образом:

«На результаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации (результаты ин-
теллектуальной деятельности и средства индивидуализации) 
признаются интеллектуальные права, которые включают иму-
щественные права (в частности, исключительное право, право 
на вознаграждение, право следования, право доступа и другие), 
а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также 
личные неимущественные права».
При этом необходимо добавить в п. 1 ст. 1225 ГК РФ выражение «в 

частности», сделав тем самым этот перечень открытым.
Если таким образом расширить понятие интеллектуальной собствен-

ности, то в нее войдут те самые компьютерные алгоритмы, методики обуче-
ния и методы хозяйственной деятельности («бизнес-методы»), на существо 
которых нельзя установить исключительное право, но предоставление ко-
торым правовой охраны весьма желательно с точки зрения рынка. Эти РИД 
тоже создаются в творческом процессе и тоже могут быть востребованы на 
рынке, значит, на них целесообразно установить правовую охрану. И тогда 
такие РИД смогут стать интеллектуальной собственностью.

Понятно, что предлагаемая своеобразная система правовой охраны 
непатентопригодных РИД заработает полноценно только тогда, когда 
будет введена в действие наравне с существующими патентной систе-
мой и авторским правом. Только в этом случае обладатель имуществен-
ного права на вознаграждение за использование своего непатентопри-
годного РИД сможет получить это вознаграждение за то, что кто-то без 
спроса стал использовать его нетехническую придумку.

И последнее: хочется еще раз напомнить два обстоятельства. Пер-
вое: в ст. 2 Конвенции об учреждении ВОИС 1967 года сказано «В 
смысле настоящей Конвенции: …(viii) “интеллектуальная собственность” 
включает права, относящиеся к: (и далее приведен перечень объек-
тов)». В английском тексте это выглядит так: «For the purposes of this 
Convention: … (viii) “intellectual property” shall include the rights relating 
to:…». Ясно, что выражение «включает» (на деле – «должна вклю-
чать») допускает внесение в этот перечень иных объектов. А второе 
обстоятельство состоит в том, что указанный перечень включает в себя 
научные открытия, на которые исключительное право установить нельзя. 
Так что предлагаемая система правовой охраны, по моему мнению, не 
будет противоречить основополагающему международному договору в 
области интеллектуальной собственности.
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ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПРИЗНАКОВ – ВОПРОС 
К ЭКСПЕРТУ ИЛИ К СУДЬЕ?

В. М. РЫБАКОВ, 
патентный поверенный РФ, ООО «Агентство 
патентных поверенных «АРС-Патент», 
Санкт-Петербург

Один из вопросов патентного права, который не сходит с повестки 
дня уже многие годы, но так и не нашел своего полного разрешения 
ни в теории, ни на практике, – это вопрос об эквивалентных признаках, 
или так называемой доктрине эквивалентов. Что является сутью этой 
доктрины – намерение установить истинный объем прав, вытекающий 
из формулы изобретения с учетом материалов заявки, т. е. максималь-
но точно понять замысел автора в решении технической задачи, или 
намерение расширить объем прав патентообладателя на такие объекты, 
о которых сам изобретатель может быть и не задумывался, но которые 
являются достаточно близкими к заявленному объекту по технической 
сущности? Какой подход следует признать соответствующим интересам 
общества? Наконец, кто должен давать ответ на вопрос о наличии или 
отсутствии эквивалентности признаков – судебный эксперт или судья?

Сделаем еще одну попытку приблизиться к истине.
Ст. 1358 ГК РФ содержит следующую норму:
«3. Изобретение признается использованным в продукте или спо-

собе, если продукт содержит, а в способе использован каждый при-
знак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся 
в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и 
ставший известным в качестве такового в данной области техники до 
даты приоритета изобретения». 

Простой логический анализ этой формулировки показывает, что 
если продукт или способ, являющийся предметом спора, содержит не-
кие эквивалентные признаки, то значит этот продукт или способ не тож-
дественен запатентованному продукту или способу. И законодатель со-
общает, что патентные права могут распространяться не только на тот 
объект, что описан совокупностью признаков формулы изобретения, но 
и на некие другие объекты, содержащие эквивалентные признаки. От-
сюда следует очень простой вывод: применение понятия эквивалентных 
признаков расширяет объем прав патентообладателя за рамки букваль-
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ного текста формулы изобретения путем включения в него объектов, 
заведомо отличающихся от запатентованного. 

Еще в 1974 г. в п. 3.4.10 Инструкции по экспертизе объектов тех-
ники на патентную чистоту1 содержалось следующее разъяснение: «Как 
правило, теория эквивалентов применяется судами для расширительно-
го толкования патентной формулы в спорах о нарушении патентов...».

Тем не менее, этот тезис разделяется не всеми специалистами, мно-
гие считают, что расширения объема прав при применении доктрины 
эквивалентов не происходит, а есть лишь только его объективная трак-
товка и уточнение.

Рассмотрим этот вопрос на простом примере.
Совсем недавно выданный патент RU 2682746 на изобретение «Спо-

соб получения хлеба» имеет следующую формулу изобретения:
Способ получения хлеба, включающий замес теста из дрожжей 

хлебопекарных прессованных, соли поваренной пищевой, воды питье-
вой, муки пшеничной высшего сорта, его брожение, разделку, рас-
стойку тестовых заготовок и их выпечку, характеризующийся тем, что 
в процессе приготовления теста последовательно вносят воду питьевую, 
дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренную пищевую, муку 
пшеничную высшего сорта, дополнительно вносят наноструктуриро-
ванный спирулин в количестве 1 – 1,5 % от массы муки пшеничной 
высшего сорта.

Один из основных существенных признаков этого способа охарак-
теризован в совершенно конкретной форме – мука пшеничная выс-
шего сорта; никаких других сортов или видов муки не упомянуто ни в 
формуле, ни в описании к патенту, и все шесть примеров осуществления 
способа приведены только с такой мукой, и даже прототип изобретения 
содержит только такую муку.

В качестве достигаемого технического результата заявитель указал 
следующее: «Техническая задача в предлагаемом способе производства 
хлеба заключается в повышении пищевой и биологической ценности 
хлеба из пшеничной муки высшего сорта, в улучшении потребительских 
свойств готовых изделий, а также в расширении ассортимента хлеба».

Собственно, заявитель был в полном праве именно так формулиро-
вать свои притязания. Мука пшеничная высшего сорта, т. е. мука самого 
мелкого помола, позволяет получать хлебные изделия с высокими вку-

1 Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту. – Утв. постановлени-
ем Госкомизобретений СССР 29 января 1974 г.
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совыми качествами. Однако такая мука содержит наибольшее количе-
ство крахмала (следовательно, имеет высокий гликемический индекс) и 
наименьшее количество белков и клетчатки.2

Известно, что современная диетология весьма негативно относится 
к таким продуктам питания и настоятельно рекомендует употреблять в 
пищу хлеб из муки более грубого помола.

Представим, что некий производитель заменил в этом способе муку 
пшеничную высшего сорта на муку пшеничную другого сорта, напри-
мер, первого или второго сорта по ГОСТ 26574-2017 «Мука пшеничная 
хлебопекарная», и выпекает хлеб, используя при этом все остальные 
признаки запатентованного способа. Будет ли такой процесс выпечки 
хлеба признан использованием изобретения?

Очевидно, что один из признаков – сорт используемой муки – ре-
ально осуществляемого процесса выпечки хлеба не тождественен од-
ному из существенных признаков запатентованного способа. Следова-
тельно, необходимо выяснить, является ли он эквивалентным ему. Если 
руководствоваться имеющимися документами (см. например п. 24 Ин-
струкции о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения 
и рационализаторские предложения3), то необходимо понять сущность 
изобретения, достигаемый технический результат, также установить рав-
ноценность и известность заменяющих средств. Если при практическом 
осуществлении способа эти условия выполняются, то заменяющий при-
знак должен быть признан эквивалентным. Причем это сравнение по 
умолчанию предполагается проводить так же, как и при оценке патенто-
способности, других-то методик нет. Либо надо убедиться, что заменяю-
щие признаки предназначены для тех же целей, выполняют одну и ту же 
работу, тем же путем и с таким же результатом (см. упомянутый п. 3.4.10 
Инструкции по экспертизе объектов техники на патентную чистоту).

Легко видеть, что в формулировках обеих Инструкций предусмо-
трен учет лишь объективных свойств и качеств заменяемого и заменя-
ющего признаков, никаких указаний на учет субъективных намерений 
заявителя нет.

Не будучи специалистом в области хлебопечения, рискну предпо-
ложить, что замена сорта муки в указанном способе не изменит ни сущ-

2 См., например, http://www.russbread.ru/syre-xlebopekarnogo-proizvodstva/osnovnoe/
ximicheskij-sostav-pshenichnoj-i-rzhanoj-muki-kraxmal-pentozany-celllyuloza-zhiry.html
3 Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и рациона-
лизаторские предложения. – Утв. постановлением Госкомизобретений СССР 15 января 
1974 г.
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ности способа, ни достигаемого результата, указанного в патенте, и путь 
достижения останется тем же. Следовательно, это будет эквивалентная 
замена с точки зрения привычных для нас подходов. 

Но ведь очевидно, что благодаря вышеуказанной замене муки, 
хлеб приобретает новые ценные свойства, а именно, пригодность 
для использования в диетическом питании и меньшую себестоимость 
благодаря использованию более дешевой муки. Все это существен-
но расширяет круг потребителей, и получаемый продукт (возможно) 
становится коммерчески более привлекательным, чем получаемый по 
запатентованному способу.

И вот теперь зададим вопрос: если заявитель даже не намекнул в 
заявке на возможность использования другой муки, то разве призна-
ние эквивалентности признака и последующее признание использования 
изобретения не будет являться фактическим расширением его патент-
ных прав за пределы его патентных притязаний? 

Не знаю, почему, но в российской традиции закрепился термин 
«формула изобретения», уже А. А. Пиленко его использовал в сво-
их работах. Представляется, что термин «патентные притязания»  
(т. е. точный перевод немецкого термина «Patentansprüche», английско-
го «Patent claims») гораздо яснее и точнее раскрывает назначение этой 
части заявки на изобретение.

Патентные притязания заявителя сформулированы ясно, четко, 
безо всяких двусмысленностей. И они охватывают способ с использо-
ванием пшеничной муки только высшего сорта. Если бы это было не 
так, то заявителю ничего не мешало сообщить об этом в заявке на изо-
бретение.  Ведь заявка на выдачу патента на изобретение подается не 
столько для того, чтобы рассказать миру о своем творчестве, сколько 
для того, чтобы получить исключительное право на изобретение. Разве, 
читая патент, мы должны строить догадки о том, что еще хотел сказать, 
но не сказал об изобретении заявитель?

Какой же смысл с точки зрения общественного интереса расширять 
объем правовой охраны за границы притязаний, сформулированных за-
явителем? Разве это будет способствовать конкуренции и научно-техни-
ческому прогрессу? 

Полагаю, что в нашем примере ответ на поставленные вопросы дол-
жен быть отрицательным. Впрочем, это сугубо частное мнение. Пред-
ставляется очевидным, что это – правовой вопрос, поскольку речь идет 
о признании права патентообладателя на вполне реальный, материаль-
ный объект, созданный другим лицом. И признание или непризнание 
права будет влиять на реальные материальные интересы и экономиче-
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ские отношения хозяйствующих субъектов, поскольку в случае спора 
столкновение интересов уже имеет место. Следовательно, ответ на этот 
вопрос является прерогативой судьи, а не судебного эксперта.

Базовые идеи, используемые при определении эквивалентности 
признаков в судах, просты и понятны. Они заключаются в том, что 
с одной стороны, разрешенное законодателем применение доктри-
ны эквивалентов означает заведомое фактическое расширение объ-
ема прав патентообладателя по сравнению с объемом, определяемым 
буквальным прочтением формулы изобретения. Очевидно, что такое 
расширение в интересах патентообладателя. А с другой стороны, это 
расширение объема прав должно быть ограничено, причем так, чтобы 
оно не нарушало прав третьих лиц и в целом – баланса интересов 
участников экономических отношений, каковой (баланс) и является 
основной целью патентной системы.  

В настоящее время практика работы российских судов показывает, 
что ответ на вопрос об эквивалентности признаков фактически дает не 
судья, а судебный эксперт. Именно эксперт сообщает суду, содержится 
ли в материальном объекте каждый признак изобретения, а если имеет 
место замена признака – является ли она эквивалентной. 

На первый взгляд кажется, что иначе и быть не может, ведь деталь-
ный анализ и сравнение объектов техники – это техническая задача, 
которая под силу только специалисту, обладающему соответствующими 
специальными познаниями в данной области техники. Однако нельзя 
не видеть, что несмотря на технический характер, задача имеет сугубо 
правовую природу. 

Представляется, что, исследуя вопрос эквивалентности, эксперт мо-
жет и должен дать суду информацию о том, чем отличаются сравни-
ваемые признаки, об их известности, о том, какое влияние имеют эти 
отличия на свойства и характеристики (технический результат) запатен-
тованного изобретения и реального объекта, а также о том, насколько 
очевидным для специалиста является данная замена признака, и какие 
предположительно усилия (интеллектуальные, финансовые и проч.) по-
требовались для этого. 

А судья должен оценить эту информацию и принять решение, мож-
но ли считать признаки эквивалентными, т. е. правильно ли, целесоо-
бразно ли расширять объем прав патентообладателя на этот объект при 
таких отличиях, таких усилиях, затраченных на их создание, и таких 
притязаниях патентообладателя. Еще раз – это вопрос права, а не тех-
ники. Ведь можно сказать, что, в известном смысле, патент приобретает 
новую формулу изобретения, поскольку другие, новые признаки при-
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влекаются для характеристики изобретения. Этот вопрос не может быть 
в компетенции судебного эксперта.

Могут возразить: но ведь эксперт ФИПСа определяет объем прав, 
выдавая патент? Ну, во-первых, патент выдается от имени Роспатента 
и за подписью его руководителя, т. е. хотя бы формально объем прав 
определяется государственной организацией, а не экспертом. Но глав-
ное отличие состоит в том, что на стадии выдачи патента определяют-
ся лишь виртуальные права на нематериальный объект – изобретение, 
охарактеризованный патентной формулой. А при наличии спора речь 
уже идет о вполне материальных объектах и возможном материальном 
ущербе. Правовые вопросы решаются судьей, а не судебным экспертом.

При экспертизе патентоспособности изобретения, а точнее при 
определении соответствия условию «изобретательский уровень», экс-
перт строго следует формальному алгоритму, который (в упрощенном 
виде) выглядит так: выделяются признаки изобретения, отличные от 
прототипа, и определяется как собственно известность этих признаков, 
так и известность их влияния на технический результат. Все очень про-
сто: есть известность влияния – нет изобретательского уровня, и наобо-
рот. Речь идет только о техническом результате и причинно-следствен-
ной связи этого результата с признаком/признаками. Эксперт не может 
сослаться на свое правосознание, в соответствии с которым он принял 
то или иное решение. А судья может и должен опираться на свое право-
сознание при решении правовых вопросов.

При экспертизе эквивалентности признаков суд должен учитывать 
не только вышеуказанную причинно-следственную связь, но и ограни-
чения, наложенные в явной или неявной форме самим заявителем на 
заявленный им объем притязаний, и другие факторы.

Из этого следует, в частности, что один и тот же признак матери-
ального объекта может быть законным образом признан эквивалентным 
или не эквивалентным признаку формулы изобретения в зависимости от 
того, каковы были намерения заявителя, как он сам определил в заявке 
объем своих притязаний.

В приведенном выше примере заявитель при составлении заявки 
не продемонстрировал никакого интереса к способам с использовани-
ем другой муки. На наш взгляд, это можно и нужно трактовать как не 
прямое, но явно выраженное отсутствие интереса заявителя к получе-
нию прав на такие способы. И активность предпринимателя, внесшего 
полезные изменения, на наш взгляд, должна быть поощрена, а не нака-
зана, даже несмотря на то, что изменения носят достаточно очевидный 
для специалиста характер. Весьма вероятно, это этот предприниматель 



—  28  —

проводил какие-то эксперименты с новым сортом муки в отношении 
температурно-временных режимов, отличных от тех, что приведены в 
примерах в описании к патенту. Вероятно, он понес затраты на серти-
фикацию продукции и т. п. Однако лишь судья имеет право выносить 
суждение, как соотносятся права этих лиц с учетом интересов общества 
в целом. Судебные эксперты и патентоведы могут иметь свое мнение, но 
принимать решение они не должны.

А бывают и случаи прямо выраженного отказа от получения прав 
на какие-то варианты заявляемого изобретения. Имеется в виду ситу-
ация, когда заявитель в процессе экспертизы заявки на изобретение 
намеренно сузил объем своих притязаний, например, чтобы «отстро-
иться» от уровня техники, – в противном случае изобретение могло 
быть признано непатентоспособным. Такая ситуация выглядит намного 
проще, но даже и в таком случае отечественные суды демонстрируют 
неодинаковые подходы.

В зарубежном патентном праве мы можем найти различные подхо-
ды к определению объема прав патентообладателя. Во-первых, в боль-
шинстве ведущих юрисдикций нет столь детальной расшифровки поня-
тия «использование изобретения» с опорой на совокупность признаков 
изобретения, как это сделано в российском законодательстве. Кроме 
того, в законодательствах и судебной практике США и Великобритании 
вообще нет такого понятия, как эквивалентные признаки. Там судьи ру-
ководствуются так называемой доктриной целенаправленного толкова-
ния формулы изобретения, разработанной высшими судебными инстан-
циями. Суть этой доктрины в том, что судья, изучая вопрос о нарушении 
патента, должен максимально точно понять замысел автора и его при-
тязания. Поскольку реальный материальный объект всегда отличается 
от его образа, изложенного в патенте, суд должен установить сущность 
изобретения и рамки девиаций того или иного признака, приведенного 
в независимом пункте формулы изобретения. Иными словами, доктрина 
целенаправленного толкования предписывает выявление границ содер-
жания признака формулы изобретения с учетом намерений заявителя 
и последующее установление, попадает ли признак реального матери-
ального объекта в эти границы. Например, если в формуле изобретения 
есть признак «электромотор», то материальный объект, содержащий ги-
дромотор вместо электромотора, почти наверняка не будет попадать в 
объем охраны патента, потому что гидромотор никак не может входить 
в объем использованного заявителем понятия «электромотор». Можно 
утверждать, что этот подход уделяет значительное внимание субъектив-
ной стороне вопроса, т. к. базируется на том, какие притязания имел 
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заявитель, и как их может или должен понимать из описания к патенту 
специалист в данной области. 

В отличие от этой доктрины, доктрина эквивалентов в традици-
онном понимании уделяет внимание только объективной стороне во-
проса. Это было понятно и оправданно в советское время, когда все 
права на изобретения принадлежали государству, но представляется не 
совсем правильным в обществе с экономикой, основанной на частной 
собственности. Следует учитывать выраженное заявителем ограничение 
истребуемых прав, причем такое ограничение может быть полностью 
сознательным, а может быть и результатом небрежности при оформ-
лении заявки на изобретение. Ответственность за качество заявки, а в 
итоге – качества патента, несет сам заявитель. Традиционное для патен-
товедов стремление истолкования всех обстоятельств в пользу изобре-
тателя представляется не вполне правильным и полезным в современ-
ных условиях. Ведь далеко не всякое изобретение является результатом 
творческого озарения автора. Многие изобретения основаны на мелких 
и мельчайших усовершенствованиях. Расширение объема прав должно 
быть пропорционально изобретательской заслуге. Все это должно быть 
принято во внимание при определении эквивалентности признаков. 

Разумеется, все вышесказанное не отменяет необходимости и по-
лезности создания методических материалов для оценки эквивалент-
ности признаков. Ведь и судьям надо дать какие-то ориентиры в этом 
вопросе.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАПАТЕНТОВАННОГО 

СПОСОБА

Д. А. БОРОВСКИЙ, 
нач. юридич. отдела ООО «ПатентВолгаСервис», 
патентный поверенный РФ, Саратов

1. Введение
Способ – не самый популярный объект патентования; устройства или 

вещества патентуют чаще. Считается, что установить факт использования 
изобретения, относящегося к способу, сложно, а порой невозможно. Спо-
соб обычно осуществляется за закрытыми дверями, вследствие чего па-
тентообладатель не знает об этом, а если и догадывается, то проверить 
свои подозрения не может. Поэтому рекомендуют охранять способы в 
режиме ноу-хау. Тем не менее, немало способов запатентовано, и время 
от времени возникает необходимость в установлении факта использования 
запатентованного способа предполагаемым нарушителем патентных прав.

Согласно п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – Кодекс) использованием изобретения считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, 
применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в 
гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в ко-
тором использованы изобретение или полезная модель;

2) совершение действий, предусмотренных подп. 1 настояще-
го пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно 
запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатенто-
ванным способом, является новым, идентичный продукт считается 
полученным путем использования запатентованного способа, по-
скольку не доказано иное; 

3) совершение действий, предусмотренных подп. 1 настоящего 
пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуа-
тации) которого в соответствии с его назначением автоматически 
осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подп. 1 настоящего 
пункта, в отношении продукта, предназначенного для его примене-
ния в соответствии с назначением, указанным в формуле изобрете-
ния, при охране изобретения в виде применения продукта по опреде-
ленному назначению;
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5) осуществление способа, в котором используется изобрете-
ние, в том числе путем применения этого способа».

Подп. 2, 3 и 5 этого пункта относятся к запатентованному способу. 
Хотя в подп. 1 речь идет о продукте, это может быть продукт, упомина-
емый в подп. 2, то есть «полученный непосредственно запатентован-
ным способом», или в подп. 3, т. е. «устройство, при функциониро-
вании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением 
автоматически осуществляется запатентованный способ».

Таким образом, использованием способа признается не только его 
осуществление (подп. 5), но и действия, упомянутые в подп. 1, в отноше-
нии продуктов, связанных со способом согласно подп. 2 и 3. 

2. Косвенное установление использования способа по продукту
 

Когда отсутствуют материалы, прямо раскрывающие способ, судить 
о нем приходится по продукту. Такое установление использования запа-
тентованного способа иногда называют косвенным.1 

П. 3 ст. 1358 Кодекса определяет использование изобретения через 
содержание/использование его признаков: «Изобретение признается 
использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а 
в способе использован каждый признак изобретения, приведенный 
в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобре-
тения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в 
качестве такового в данной области техники до даты приоритета 
изобретения». Эта норма сформулирована так, что допускает исполь-
зование запатентованного способа не только при его осуществлении, но 
и в продукте. Последнее корреспондируется с подп. 2 и 3 п. 2 ст. 1358. 

Подробнее установление использования способа по продукту рас-
смотрено далее.

3. Толкование формулы изобретения на способ

В п. 3 ст. 1358 Кодекса говорится, что при установлении исполь-
зования изобретения или полезной модели толкование формулы осу-
ществляется в соответствии с п. 2 ст. 1354 Кодекса, – то есть с ис-
пользованием формулы и чертежей. Толкованию патентной формулы 

1 В контексте подп. 2 и 3 п. 2 ст. 1358 говорят также о «косвенной охране» продукта па-
тентом на способ. Не путать с «косвенным использованием» запатентованного решения! О 
последнем говорят, когда несколько лиц используют по-отдельности признаки патентной 
формулы, в результате чего каждый признак оказывается использованным, но ни одно 
из лиц не использует сразу все признаки. В результате патент нарушен, но в действиях 
каждого отдельного лица состава нарушения не обнаруживается.
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посвящена работа.2 Каких-либо особенностей в толковании примени-
тельно к формуле «на способ» нет, за исключением, пожалуй, только 
одной. При выделении из независимого пункта формулы каждого при-
знака необходимо использовать виды признаков, характерных именно 
для способа. Это, в частности:

- наличие действия или совокупности действий;
- порядок выполнения действий во времени (последовательно, одно-

временно, в различных сочетаниях и т. п.);
- условия осуществления действий; режим; использование веществ 

(например, исходного сырья, реагентов, катализаторов), устройств (на-
пример, приспособлений, инструментов, оборудования), штаммов микро-
организмов, линий клеток растений или животных.3

Нельзя забывать и об общем для разных объектов виде признаков, 
с которого начинается пункт формулы, – родовом понятии, отражающем 
назначение (в данном случае, способа).

4. Использование, осуществление, применение – в чем разница

В ст. 1358 Кодекса встречаются три слова, употребляемых по от-
ношению к запатентованному способу: «использование», «осуществле-
ние», «применение». На первый взгляд это синонимы, но такой взгляд 
ошибочен. Если бы значения этих слов совпадали, подп. 5 п. 2 пред-
ставлял бы собой бессмысленную тавтологию. Ведь согласно этой нор-
ме «использованием изобретения или полезной модели считается, в 
частности… осуществление способа, в котором используется изо-
бретение, в том числе путем применения этого способа».

Здесь дважды встречаются словосочетания, указывающие на част-
ность упоминаемых случаев: «в частности» и «в том числе». Анализ 
этой грамматической конструкции показывает, что:

- применение способа является частным случаем его осуществления;
- осуществление способа, в свою очередь, является частным случаем 

использования изобретения.
Мы имеем дело с тремя множествами, входящими одно в другое 

наподобие матрешек.
Представляется, что под применением способа имеется в виду 

его применение по определенному назначению. Такой объект изо-

2  Боровский Д. А. Толкование формулы изобретения или полезной модели // Патентный 
поверенный. 2019. № 2. С. 12.
3 Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. – Утв. приказом 
Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316 с изменениями, внесенными приказами 
Минэкономразвития России от 12.03.2018 № 113, от 19.09.2018 № 506, от 01.10.2018  
№ 527), п. 43.
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бретения предусмотрен п. 1 ст. 1350 Кодекса. Об использовании изо-
бретения «на применение» продукта по определенному назначению 
говорится в подп. 4 п. 2 ст. 1358. Очевидно, в подп. 5 говорится об 
аналогичном применении способа. 

Об «использовании изобретения» в рассматриваемой грамматиче-
ской конструкции подпунктов п. 2 ст. 1358 говорится по два раза. При 
этом «использование» определяется через «использование». Согласно 
подп. 5 «использованием изобретения… считается… осуществле-
ние способа, в котором используется изобретение». Аналогично 
подп. 1 определяет использование изобретения или полезной модели 
через действия с продуктом, в котором использованы изобретение или 
полезная модель, – как и подп. 2-4, которые ссылаются на подп. 1. 

Получается порочный круг, однако из него удается выйти, если по-
нимать, что в первом случае речь идет об использовании как об опреде-
ленных действиях с продуктом или способом. Это «использование» – в 
смысле положений п. 2 ст. 1358 Кодекса. Оно включает как собственно 
осуществление способа, так и действия с продуктами, которые автомати-
чески осуществляют способ или получены в результате его осуществле-
ния. А второе упоминание «использования», по сути, является отсылкой 
к п. 3 этой статьи, где оно определяется через использование признаков 
изобретения или эквивалентных признаков. 

Чтобы избежать тавтологии, законодателю следовало бы разделить 
два понятия, назвав их по-разному. Например, «использованием» (в бук-
вальном значении – «извлечением пользы») называть действия, описы-
ваемые в п. 2. А в п. 3 пусть будет не «использование», а «воплощение» 
или «реализация».4 В упомянутой работе предложена редакция ст. 1358, 
основанная на таком разделении. 

Задача может быть решена и другим путем. П. 2 стал бы гораздо 
понятнее, если бы при вторых упоминаниях «использования» в его 
подпункты вставить прямую ссылку на п. 3. Например, подп. 5 мог 
бы выглядеть так: «осуществление способа, в котором изобретение 
используется согласно п. 3 настоящей статьи, в том числе путем при-
менения этого способа».

5. Установление использования изобретения на способ по 
продукту, полученному непосредственно запатентованным способом

Как было отмечено, согласно подп. 2 п. 2 ст. 1358 Кодекса исполь-
зованием изобретения считается, в частности, «совершение действий, 

4 Боровский Д. А. Экспертиза использования изобретения или полезной модели: как пра-
вильно задать вопрос? // Патентный поверенный. 2017. № 6. С. 13.



—  34  —

предусмотренных подп. 1 настоящего пункта, в отношении продук-
та, полученного непосредственно запатентованным способом. Если 
продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, 
идентичный продукт считается полученным путем использования 
запатентованного способа, поскольку не доказано иное». Подп. 2 
предусматривает два случая установления факта использования способа 
по полученному продукту.

Первый случай – общий. Продукт, получаемый запатентованным 
способом, может быть любым: как новым, так и ранее известным. Спо-
соб необходимо реконструировать по «следам», которые он оставил в 
полученном продукте. При этом важно убедиться не только в том, что 
при получении продукта мог быть использован каждый признак способа, 
но и в том, что он с неизбежностью был использован. Сделать это не-
просто и, в принципе, не всегда возможно. Применение такого подхода 
может привести к категоричному выводу об использовании (или неис-
пользовании) только в отдельных случаях. 

Представляется, что употребление слова «непосредственно» в этой 
норме исключает расширительное толкование объема прав по запатенто-
ванному способу, и правило эквивалентов не применяется.

Второй случай – частный. Подп. 2 п. 2 ст. 1358 предусматривает 
упрощенный порядок признания использованным запатентованного 
способа, – если продукт, получаемый этим способом, является новым.  
В этом случае «идентичный продукт считается полученным путем 
использования запатентованного способа, поскольку не доказано 
иное». Здесь уже не требуется реконструировать способ по следам его 
применения в полученном продукте. Необходимо и достаточно устано-
вить три обстоятельства:

- продукт, получаемый запатентованным способом, является новым;
- исследуемый продукт идентичен продукту, получаемому запатенто-

ванным способом;
- нет доказательств, что исследуемый продукт получен иным способом.
Что означает термин «новый» применительно к продукту? В патент-

ном праве этот термин имеет вполне определенное значение, применя-
емое к изобретению или полезной модели, – удовлетворение условию 
патентоспособности «новизна» (см. ст. 1350 и 1351 Кодекса). 

Новизна продукта оценивается по признакам, которыми может ха-
рактеризоваться конкретный продукт: устройство – признаками устрой-
ства, вещество – признаками вещества и т. д.5

5 Джермакян В. Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу РФ: постатейный коммен-
тарий, практика применения, размышления. 4-е электронное издание, переработанное и 
дополненное (с использованием правовых актов по состоянию на 01.14.2014), коммента-
рий к ст. 1358.
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Иногда новизну продукта можно установить формальным путем. На-
пример, когда имеем дело с патентом на группу изобретений, включа-
ющую продукт и способ получения этого продукта. Если установлено, 
что продукт предполагаемого нарушителя идентичен продукту по патенту, 
можно утверждать, что предполагаемый нарушитель использует не толь-
ко запатентованный продукт, но и запатентованный способ.

Что понимается в этой норме под «идентичностью» спорного про-
дукта и продукта, полученного непосредственно запатентованным спо-
собом? Означает ли она полное и точное совпадение всех без исклю-
чения признаков этих продуктов? Или только тех признаков, которые 
определяются применением запатентованного способа? Разумным пред-
ставляется второй вариант.

Вместе с тем «идентичность» продуктов исключает замену в спор-
ном продукте признака, обусловленного применением запатентованного 
способа, на эквивалентный. «Эквивалентный» продукт уже не «идентич-
ный». Иными словами, при сопоставлении продуктов на идентичность 
правило эквивалентов не применяется. 

Однако если установлено, что продукт, получаемый запатентован-
ным способом, является новым, а спорный продукт ему идентичен, то 
при сопоставлении способа, которым получил свой продукт предполага-
емый нарушитель, с запатентованным способом, правило эквивалентов 
применяется.6 Это отличает данный частный случай установления исполь-
зования способа по полученному продукту от общего, рассмотренного в 
предыдущем разделе.

В случае судебного спора, согласно принципу состязательности сто-
рон при судопроизводстве, каждая сторона должна доказать те обсто-
ятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований 
и возражений.7 Следовательно, бремя доказывания новизны продукта, 
получаемого запатентованным способом, и идентичности продуктов воз-
ложено на патентообладателя. 

А доказывать использование иного способа при получении своего 
продукта приходится предполагаемому нарушителю. Он должен рас-
крыть свой способ таким образом, чтобы можно было провести сравне-
ние двух способов на предмет тождественности или эквивалентности при-
знаков. Если такие доказательства им не представлены, следует считать, 
что идентичный продукт получен именно запатентованным способом.

6  Там же.
7 Арбитражный процессуальный кодекс РФ, ст. 56; Гражданский процессуальный кодекс 
РФ, ст. 65.
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Кроме того, потенциальный нарушитель может представить контрдо-
казательства отсутствия новизны продукта, получаемого запатентован-
ным способом, отсутствия идентичности продуктов. 

Проверка таких доказательств требует специальных знаний и являет-
ся задачей судебного эксперта. 

6. Установление использования изобретения на способ по 
устройству, при функционировании которого в соответствии с его 
назначением автоматически осуществляется запатентованный способ

Согласно подп. 3 п. 2 ст. 1358 Кодекса использованием изобрете-
ния считается, в частности, «совершение действий, предусмотренных 
подп. 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функци-
онировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назна-
чением автоматически осуществляется запатентованный способ».

Термин «автоматически» следует толковать в этой норме в том 
смысле, что при выполнении своего назначения устройство с неизбеж-
ностью осуществит запатентованный способ. Это возможно не только, 
когда устройство является автоматом, но и в других случаях. Напри-
мер, автору довелось проводить экспертное исследование механиче-
ского плуга, который, будучи, в соответствии со своим назначением, 
навешенным на трактор, при движении трактора по полю осуществлял 
запатентованный способ обработки почвы за счет взаимного располо-
жения и геометрии частей плуга. 

Для установления использования запатентованного способа по 
устройству не всегда требуется приводить устройство в действие и на-
блюдать автоматическое осуществление способа. Иногда достаточно ис-
следовать устройство в статике и показать, что при его работе с неиз-
бежностью осуществляются все признаки способа.

Использование в подп. 3 п. 2 ст. 1358 указания на осуществление 
именно «запатентованного способа» (т. е. изложенного в патентной фор-
муле) позволяет предположить, что к данной ситуации не относятся спо-
собы, использование которых устанавливается с учетом эквивалентных 
признаков. Ситуация аналогична подп. 2, где идет речь о продукте, полу-
ченном непосредственно запатентованным способом. 

7. Установление использования изобретения на применение 
способа по определенному назначению

Подп. 5 п. 2 ст. 1358 Кодекса относит к использованию изобретения, 
в частности, «осуществление способа, в котором используется изо-
бретение, в том числе путем применения этого способа».
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Как показано выше, под «применением» следует понимать приме-
нение способа по определенному назначению, которое охраняется как 
особая форма изобретения на способ. Предметом изобретения здесь яв-
ляется не создание нового способа, а использование известного способа 
по новому и неочевидному назначению.

Использование устанавливают, как и в общем случае осуществления 
способа. Специфика состоит в применении следующего положения док-
трины эквивалентов: не признается эквивалентной замена единственного 
отличительного признака, обусловившего признание патентоспособности 
изобретения. Таким признаком в формуле «на применение» является на-
значение изобретения.

8. О полезной модели на способ

Кодекс относит способ к техническим решениям, охраняемым как 
изобретение (п. 1 ст. 1350), а патент на полезную модель выдается на 
техническое решение, относящееся только к устройству (п. 1 ст. 1351). 

Однако из этого правила есть исключение. Согласно Федеральному 
закону от 21.07.2014 № 252-ФЗ «О внесении дополнения в Федеральный 
закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 
РФ» лица, зарегистрированные на территории Крыма и владеющие укра-
инскими патентами, смогли получить их признание в России по ускорен-
ной и упрощенной процедуре, без проведения экспертизы по существу. 

Между тем, Закон Украины8 предусматривает возможность выдачи 
патента на полезную модель не только на устройство, но и на иные виды 
продуктов (вещество, штамм микроорганизма и т. д.), а также на способ. 

В результате в российском реестре можно встретить патента на по-
лезные модели на способ.9 К таким полезным моделям в части оценки 
использования признаков следует применять положение п. 3 ст. 1358 
Кодекса об использовании изобретения на способ, но без правила об эк-
вивалентах. Иными словами, такая полезная модель признается исполь-
зованной в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе 
использован каждый признак полезной модели, приведенный в независи-
мом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

8 Закон Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» 1993 г. с учетом 
изменений, внесенных законами № 2188-III (2188-14) от 21.12.2000, № 2921-III (2921-14) от 
10.01.2002, № 34-IV (34-15) от 04.07.2002, № 762-IV (762-15) от 15.05.2003, № 850-IV (850-
15) от 22.05.2003, № 1256-VI (1256-17) от 14.04.2009, № 5460-VI (5460-17) от 16.10.2012; 
в переводе на русский язык см. http://www.intellect.ua/patent/law/laws/patent.
9 Боровский Д. А. Проблемные вопросы признания исключительных прав крымских право-
обладателей в России // В сборнике докладов: Актуальные вопросы правовой охра-
ны и использования результатов интеллектуальной деятельности. Региональная научно-
практическая конференция для специалистов Приволжского федерального округа РФ, 
20.05.2015 – Саратов: Роспатент. СГУ им. Н. Г. Чернышевского, 2015. – С. 62.
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9. Выводы

Специфика экспертизы использования запатентованного способа 
состоит в возможности установления использования не только прямым 
путем сопоставления осуществляемого способа с запатентованным, но и 
косвенным путем – по продукту, полученному в результате осуществле-
ния способа, и по устройству, автоматически осуществляющему способ. 

Другая особенность – ограничения применения правила эквивален-
тов. Оно не применяется в следующих случаях:

- когда использование запатентованного способа устанавливается по 
продукту, полученному непосредственно этим способом;

- когда использование запатентованного способа устанавливается по 
идентичному продукту, если продукт, получаемый запатентованным спо-
собом, является новым, – при установлении идентичности продуктов;

- когда использование запатентованного способа устанавливается по 
устройству, при функционировании которого осуществляется этот способ;

- когда устанавливается использование изобретения «на примене-
ние» – при замене назначения способа; 

- когда способ охраняется патентом на полезную модель.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОТНОСЯЩЕГОСЯ  

К КОМПОЗИЦИИ ВЕЩЕСТВ

В. А. ХОРОШКЕЕВ, 
директор Патентного бюро «Решерш»,  

патентный поверенный РФ, Москва

Объект изобретения «композиция веществ» занимает заметное ме-
сто среди других возможных объектов изобретения. А в таких областях 
техники, как фармацевтика, косметика, агрохимия, пищевая промыш-
ленность, сплавы металлов и некоторых других, композиция веществ 
становится преобладающим объектом патентования.

Положения нормативных и методических документов, относящиеся 
к композициям веществ, весьма лаконичны, и каких-либо обязательных 
требований вообще не содержат. Причем даже те положения, которые 
существуют, прописаны только для процедуры выдачи патента по заявке 
на изобретение, но никак не учитывают вопросы дальнейшего распоря-
жения патентными правами и их защиты. 

А сможет ли патентообладатель дальше работать с выданным патентом? 
Можно ли по формуле изобретения убедительно доказать факт использова-
ния каждого из признаков изобретения? Можно ли обойти выданный патент 
и насколько сложно это будет сделать? Достаточно ли определенно патент 
разграничивает изобретение его владельца и похожие изобретения конку-
рентов? Для композиции веществ проблема доказательства использования 
каждого из признаков изобретения стоит особенно остро.

Обратимся к действующему законодательству.
В п. 36 Требований к документам заявки на выдачу патента на изо-

бретение1 (далее – Требования) дана характеристика изобретения как 
технического решения, относящегося к продукту или способу, при этом 
указано, что к продукту относятся, в частности, вещества, среди кото-
рых выделяются композиции (составы, смеси). 

Далее в п. 39 Требований указано, что при раскрытии сущности 
изобретения, относящегося к композиции, используются, в частности, 
следующие признаки:

- качественный состав (ингредиенты);
- количественный состав (содержание ингредиентов);

1 Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. – Утв. приказом 
Минэкономразвития России от 25 мая 2016 года № 316.
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- структура композиции;
- структура ингредиентов.
При этом остается неопределенным, какие из перечисленных при-

знаков должны обязательно присутствовать в патентной формуле при 
характеристике композиции, а какие – только в некоторых случаях. 
Так, структура ингредиента или композиции в целом к обязательным ха-
рактеристикам не относятся, а без качественного состава нет и компо-
зиции. По поводу указания количественного состава законодательство 
противоречиво. Так, для примеров осуществления изобретения, приво-
димых в описании, количественное содержание является обязательной 
характеристикой (п. 45(10) Требований). Но для формулы изобретения 
этот вид признака сопровождается оговоркой «при необходимости»  
(п. 53(14) Требований) без каких-либо пояснений, кто и в каких случаях 
такую необходимость определяет.

Далее даны примеры трех судебных дел, иллюстрирующие труд-
ность или порой невозможность доказательства использования призна-
ков композиции веществ. 

Дело первое

Патент № 2144356 (дело № СИП-186/2013) был аннулирован из-за 
несоответствия условию промышленной применимости, поскольку не-
достаток количественных данных в формуле изобретения не позволял 
составить запатентованную композицию. Однако это обстоятельство 
экспертизу не смутило, и патент был выдан. Составить композицию 
при минимуме приведенных данных, действительно, невозможно, хотя 
композиции, в которых соблюдаются выборочно указанные в формуле 
количественные соотношения между компонентами, вполне возможны. 

Дело второе

В памятной старшему поколению патентоведов Инструкции  
ЭЗ-2-742  содержались обязательные требования:

Не допускается указания количества неопределенным числом, та-
ким как «до 15 %», «не более 2 %», «0 – 3,5 %» и т. п.

Не допускается выражения суммарного количественного содержа-
ния двух и более ингредиентов вещества (А + В + С – от 10 до 20 %), 
если не указано содержание каждого из этих ингредиентов в составе 
этого вещества.

Сейчас такие требования отсутствуют.

2 Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений: (ЭЗ-2-74). – 
Утв. Госкомизобретений СССР 13.12.1973.
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В деле о предполагаемом нарушении патента № 2270268 (дело  
А71-5410/2013) формула изобретения не соответствовала ни одному 
из указанных условий, что привело к затяжному процессу, длившемуся 
более двух лет, рассмотренному в трех судебных инстанциях и воз-
вращенному на первую инстанцию после удовлетворения кассационной 
жалобы. И это при том, что назначенная судом комиссионная эксперти-
за из двух специалистов, предложенных истцом и ответчиком, пришла к 
однозначному заключению.

Формула изобретения к патенту была изложена следующим об-
разом:

1. Коррозионно-стойкая сталь, характеризующаяся тем, что она со-
держит компоненты в количестве, мас. %:

углерод не более 		  0,07
хром 			   12,5÷17,0 
никель 			   2,0÷8,0
молибден+3·вольфрам	 0,05÷4,5
железо и примеси 		 остальное
При отсутствии точного указания нижней границы содержания того 

или иного ингредиента подтверждение использования или неиспользо-
вания этого ингредиента в реальном продукте будет зависеть от чувстви-
тельности метода лабораторного анализа, на основании которого будет 
готовить для суда свое заключение эксперт-патентовед. Так, если ис-
пользуется метод определения ингредиента в композиции, обладающий 
чувствительностью 0,1 %, то наличие ингредиента в количестве 0,03 % 
такой метод не выявит, и итоговый вывод эксперта – «признак/ингре-
диент не содержится». При использовании метода анализа с чувстви-
тельностью не ниже 0,001 % итоговый вывод будет противоположным.

Дело третье

В деле о предполагаемом нарушении патента № 2445805 потребо-
валось доказательство использования единичного содержания ингреди-
ента в композиции.

В формуле изобретения содержание одного из компонентов было 
определено диапазоном значений от 0,01 до 1,00 % но без единичного 
значения 0,08 %, следующим образом:

«желирующий агент	 ≥0,01÷<0,08 и >0,08÷≤1,00».
Лабораторный анализ состава композиции показал содержание 

этого компонента именно 0,08 %. В этом случае потребовалась другая 
характеристика метода анализа – его точность. Так, если точность ме-
тода составляет плюс-минус некоторую величину, то малейшее откло-
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нение содержания компонента от абсолютного (единичного) значения 
будет означать попадание в заявленный диапазон.

В качестве выводов

Анализ различных судебных споров, связанных с изобретениями 
на композиции веществ, позволяет сформулировать для обсуждения 
ряд вопросов, без разрешения которых доказательство использования 
таких изобретений будет оставаться сомнительным или вообще невоз-
можным.

1) Нужно ли словесное определение понятия «композиция веществ 
как объект изобретения»? – Здесь можно предложить следующую ре-
дакцию: композиция веществ – это смесь из двух или более ингре-
диентов (компонентов), в которой каждый из ингредиентов равно-
мерно распределен среди остальных.

2) В каких случаях количественное содержание ингредиентов явля-
ется необходимым признаком композиции?

3) Как оценивать использование признака, если количественное со-
держание компонента выражено в виде диапазона значений, и при этом 
нижняя граница диапазона либо не указана, либо указана на уровне 
содержания естественных/случайных примесей?

4) Если один из ингредиентов в составе композиции, обычно указы-
ваемый последним, охарактеризован словами «остальное – Х», можно 
ли считать эквивалентным признак из сравниваемого состава «осталь-
ное – X, Y, Z»?

5) Как при сопоставительном анализе следует устанавливать ис-
пользование признака, выраженного в форме «эффективное количе-
ство», или эквивалентного ему признака? 

6) Как оценивать использование признаков, содержащих математи-
ческие выражения, которые требуют сложных или длительных расчетов 
и/или при вычислении дают неоднозначный результат?
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ  
В ФАРМАЦЕВТИКЕ – ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ДЖЕНЕРИКОВ

Л. Ф. ТРАВУШКИНА, 
патентный поверенный РФ, канд. фармацевт. 

наук, Санкт-Петербург 

Г. В. КУЗНЕЦОВА,  
доцент СПб гос. технологического института, 

патентный поверенный РФ, канд. техн. наук,  
Санкт-Петербург

В. А. КУЗНЕЦОВ,  
патентный поверенный РФ, канд. хим. наук,  

Санкт-Петербург

Современная фармацевтика является отраслью, характеризующейся 
стабильно растущим спросом и высокими прибылями. О величине спроса 
свидетельствуют цифры: в 2018 году в Россию было ввезено лекарствен-
ных препаратов на 531 млрд рублей. Эти факторы во многом определяют 
остроту конкурентной борьбы, сложившейся на российском фармацев-
тическом рынке, и, как следствие, в этой сфере весьма востребована 
защита интеллектуальной собственности. Монопольное положение в биз-
несе, достигаемое благодаря патентам, обеспечивает патентообладателю 
возможность окупить огромные временные и финансовые затраты на 
разработку лекарственных препаратов, и особое значение здесь приоб-
ретают патенты на активные ингредиенты. 

Основным предметом борьбы является рынок воспроизведенных 
лекарственных средств – дженериков, под которыми понимают лекар-
ственные препараты с доказанной фармацевтической, биологической и 
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терапевтической эквивалентностью оригинальному препарату. Основны-
ми участниками борьбы являются компании-оригинаторы – владельцы 
патентов на лекарственные средства (активную молекулу и препарат) – и 
производители дженериков (генерических лекарств).

Разработка оригинального лекарства – это не только огромные вло-
жения средств (от 1,5–2 млрд долларов в создание, 5 млрд долларов в 
продвижение) и затраты времени (10–15 лет), но и высокий риск неудачи, 
поскольку 99 % получаемых новых продуктов не проходят клинические 
испытания с их высокими требованиями. Однако за счет получения ис-
ключительного права (патент и эксклюзивность данных) и вложения ча-
сти полученной прибыли в продолжение исследований создание нового 
препарата остается достаточно выгодным делом для фармацевтических 
компаний, а особенно выгодно это становится для производителей дже-
нериков, расходы на испытания которых относительно невелики. 

По закону производство и продажа дженериков возможна либо по-
сле окончания действия основного патента, либо при наличии лицензии, 
в частности принудительной, полученной от владельца основного патента.

Условия получения принудительной лицензии на изобретения, полез-
ные модели и промышленные образцы изложены в ст. 1362 ГК РФ, со-
гласно которой суд может выдать принудительную лицензию в двух слу-
чаях, в частности, когда имеется зависимое изобретение и на него выдан 
так называемый зависимый патент. В соответствии с пп. 1, 2 ст. 1358.1 
ГК РФ изобретение является зависимым, если оно не может быть ис-
пользовано без использования охраняемого патентом и имеющего более 
ранний приоритет другого изобретения. Соответственно, такое изобрете-
ние не может быть использовано без разрешения обладателя патента на 
другое изобретение, по отношению к которому оно является зависимым.

В России сложилось, на наш взгляд, спорное мнение, что при-
нудительная лицензия – это практический путь, позволяющий решить 
дефицит предложений и снизить стоимость лекарств, что во многом 
связано с различиями в позиции сторон, участвующих в процессе ре-
гистрации дженериков, в частности, Минздрава, Минэкономразвития, 
Минпромторга, Роспатента и фирм-производителей. Так, по мнению 
Ассоциации производителей фармацевтической продукции, инициа-
тива по реализации принудительной лицензии может поставить ба-
рьер для текущих и будущих инвестиционных проектов и трансфера 
технологий (XII Международный форум «Интеллектуальная собствен-
ность – XXI век», Москва, 22–26 апреля 2019 г.).
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Заметим, что за пределами России институт принудительного лицен-
зирования применяется крайне редко, главным образом, в переговорах 
с оригинаторами как фактор снижения цены на лекарственный препарат. 
Если и выдается лицензия, как, например, в Бразилии, то она ограничи-
вается сферой государственных закупок.

При оценке перспективности применения в России института при-
нудительной лицензии на использование изобретений, относящихся к ле-
карственным препаратам, необходимо учитывать следующее: лицензиат 
обязан пройти государственную регистрацию лекарства; должен истечь 
срок эксклюзивности данных регистрационного досье оригинального ле-
карственного средства; должна быть дана оценка сложности трансфера 
технологий и доступности фармацевтической субстанции.

Перечисленные проблемы оказались столь серьезными, что только 
01.06.2018 в России впервые было вынесено прецедентное судебное ре-
шение о выдаче принудительной лицензии (Дело А40-71471/17-110-675). 
Истцом являлась компания ООО «НАТИВА», а ответчиком – компания 
«Селджин Корпорейшн». 

События развивались следующим образом. «Селджин Корпорейшн» 
получила в России патент № 2595250 на субстанцию леналидолид (Рев-
лимид), срок действия которого истекает в 2022 г.

В свою очередь ООО «НАТИВА» получила патент № 2616957 на 
кристаллическую форму леналедолида, а также выиграла в 2017 г. 
тендер на закупку данного препарата. После этого компания «Сел-
джин Корпорейшн» предъявила к ООО «НАТИВА» иск о нарушении 
своего патента. 

23.03.2017 ООО «НАТИВА» подает иск о выдаче принудительной 
лицензии. Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, выносит решение о 
выдаче принудительной лицензии, которое суд второй инстанции остав-
ляет в силе. Однако Суд по интеллектуальным правам (СИП) 26.12.2018 
утверждает мировое соглашение. Сразу возникает вопрос – почему? От-
вет прост: 26.11.2018 решением Роспатента принадлежащий ООО «НА-
ТИВА» патент № 2616957 был аннулирован в связи с несоответствием 
изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень». 

Сегодня на рассмотрении в судах находятся еще шесть дел по по-
лучению принудительных лицензий, в которых истцом выступает компа-
ния ООО «НАТИВА», а ответчиками – фирмы-оригинаторы, в частности, 
происходят споры с компанией «ФАЙЗЕР» по препарату Фенитиниб, с 
компанией «БАЙЕР» по препарату Нексавар (Сорафениб).
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Практически важным примером может служить процесс по исковому 
заявлению ООО «НАТИВА» к компании «БАЙЕР» о предоставлении при-
нудительной простой лицензии на территории РФ. Объектами спора яв-
ляются лекарственные препараты Нексавар (МНН-сорафениб) и Сорафе-
ниб –натив(МНН-сорафениб). На первом этапе устанавливается, является 
ли зависимым изобретение, на которое компании ООО «НАТИВА» выдан 
патент РФ № 2568638 (дата приоритета 26.02.2015), от изобретений ком-
пании «БАЙЕР» по патентам РФ № 2319693 (дата приоритета 13.01.1999) 
и № 2420283 (дата приоритета 07.03.2005).

В случае лекарственного препарата зависимое изобретение пред-
ставляет собой патент на воспроизведенный лекарственный препарат или 
дженерик, который в соответствии с п. 12 ст. 4 Федерального закона от 
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (в редак-
ции Федерального закона от 22.12.2014 № 429-ФЗ1) «имеет такой же 
качественный и количественный состав действующих веществ, в 
такой же лекарственной форме, что и референтный лекарствен-
ный препарат, и биоэквивалентность или терапевтическую экви-
валентность которого референтному препарату подтверждена 
соответствующими исследованиями». Доказательство зависимости 
изобретения основано на том, что оно имеет идентичный химический со-
став субстанции, идентичную лекарственную форму (таблетки, покрытые 
оболочкой), единую дозировку активного вещества, одинаковое терапев-
тическое действие. При этом отличие заключается в том, что изобретение 
по патенту РФ № 2568638 представляет собой ранее неизвестную моди-
фикацию действующего вещества (субстанции) лекарственного средства 
Нексавар, которое было запатентовано ранее, соответственно, изобре-
тение по патенту РФ № 2568638 подпадает под понятие зависимого изо-
бретения. Далее проводится оценка самого зависимого изобретения на 
соответствие требованиям закона – важное техническое достижение, су-
щественные экономические преимущества относительно патентов ориги-
натора. Итогом первого этапа рассмотрения может быть признание изо-
бретения по патенту № 2568638 зависимым по отношению к одному из 
запатентованных изобретений компании-оригинатора. И следовательно 
показатели важности и преимущества будут определяться тоже только в 
сравнении с одним из изобретений компании-оригинатора.

1 Федеральный закон от 22.12.2014 № 429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обращении лекарственных средств».
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Для устранения вопросов на этапе споров по получению принудитель-
ной лицензии, позволяющей производить дженерик, необходимо учиты-
вать новые требования к дженерику как композиции на этапе определения 
его охраноспособности.

Для получения принудительной лицензии истец, как отмечалось 
ранее, должен доказать, что его изобретение является зависимым с 
учетом приказа Минэкономразвития № 527 от 01.10.2018.2 Важность ле-
карственного средства доказывается уникальными свойствами данной 
модификации препарата.

Кроме того, при составлении заявки на зависимое изобретение нуж-
но показать, что зависимое изобретение представляет собой важное тех-
ническое достижение и имеет существенные экономические преимуще-
ства по сравнению с основным изобретением (п. 2 ст. 1362 ГК РФ). 

К сожалению, критериев оценки этих показателей – как при на-
писании заявки на зависимое изобретение, так и при доказательствах в 
суде, – законодателем не установлено.

В настоящее время в связи с ростом практического интереса к полу-
чению принудительной лицензии для производства дженериков до окон-
чания срока действия патента на оригинальное лекарственной средство 
вопросы доказательства права на получение такой лицензии стали актив-
но дискутироваться при проведении круглых столов, совещаний, в мате-
риалах арбитражных судов, СИП и т. д. 

Так, при обсуждении на состоявшемся 20.09.2018 в Роспатенте кру-
глом столе вопросов регулирования отношений, связанных с патентами в 
фармацевтической отрасли3, зам. директора ФИПС Е. Гавриловой было 
высказано мнение, что для соответствия критерию «важности» патен-
тообладатель зависимого изобретения должен продемонстрировать не 
только соответствие своего изобретения установленным условиям патен-
тоспособности, но и доказать дополнительный, более высокий уровень 
значимости его для общества. Существует мнение, что зависимое изобре-
тение, относящиеся к воспроизведенному лекарственному препарату, не 
может являться важным техническим достижением, имеющим существен-

2 О внесении изменений в Правила составления, подачи и рассмотрения документов, явля-
ющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной 
регистрации изобретений, и их формы и требования к документам заявки на выдачу патен-
та на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г.  
№ 316. – Утв. приказом Минэкономразвития России №  527 от 01.10.2018.
3 Фармацевты оценили предложения Роспатента по регулированию отрасли. URL: https://
rupto.ru/ru/news/round-table2-19092018
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ные экономические преимущества перед основным изобретением, поэто-
му важность доказывания технического достижения в случае зависимого 
изобретения аргументировал в своем докладе на круглом столе меди-
цинский директор представительства компании «Сэлджен Интернэшнл 
Холдингз Корпорейшн» А. Блиев.

По нашему мнению, для оценки этих показателей сравнению должны 
подвергаться характеристики дженерика и препарата оригинатора с при-
менением федеральных законов в сфере фармацевтики. Так, критерий 
«важное техническое достижение» должен определяться с применением 
упомянутого Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ при условии 
существенного повышения терапевтического эффекта лекарственного 
препарата, изготовленного с использованием зависимого изобретения.

Таким образом, при составлении заявки на выдачу патента на изо-
бретение, а также при проведении экспертной оценки зависимого изо-
бретения на стадии судебных разбирательств необходимо учитывать, что 
фармацевтика – особая область интеллектуальной деятельности, по-
скольку ее объекты подпадают под действие как норм патентного за-
конодательства, так и законодательных актов в области фармацевти-
ки и медицины, и должны коррелировать между собой. В результате 
этого для демонстрации важности технического достижения и наличия 
существенных преимуществ у зависимого изобретения по сравнению с 
основным изобретением исследуют результаты клинических испытаний 
(регистрационное досье, описание изобретения), данные терапевтиче-
ского эффекта (справочник лекарственных средств VIDAL, медицинская 
база знаний «Энцикломедия»4), сведения из Государственного реестра 
цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 
(ЖНВЛП). Все это требует творческого подхода от патентного поверен-
ного при составлении описания изобретения еще на стадии подготовки 
патентной заявки на дженерик.

4 Медицинская база знаний «Энцикломедия». URL: https://bz.medvestnik.ru/
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ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА  
НА ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

К. В. НАСОНОВА,  
ведущий патентовед ООО «ГЕРОФАРМ»,  

российский и евразийский патентный поверенный,  
Санкт-Петербург

В настоящее время в России область фармацевтики и производства 
лекарственных препаратов представляет собой одну из самых быстро раз-
вивающихся, а потому – интересных во всех ракурсах отраслей. Ввиду 
«патентного обвала» в 2013 – 2016 годов на ряд лекарственных препаратов, 
используемых для лечения и профилактики большинства болезней, ком-
пании-патентообладатели стремятся продлить «жизнь» своих патентов за 
пределы установленного срока.

Условия продления срока действия патента

Согласно ст. 1363 ГК РФ срок действия исключительного права на 
изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агро-
химикату, для применения которых требуется получение в установленном 
законом порядке разрешения, может быть продлен, если с даты подачи 
заявки на выдачу патента на такое изобретение до дня получения первого 
разрешения на применение запатентованного продукта прошло более пяти 
лет. При этом продление срока действия осуществляется на время, про-
шедшее с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня 
получения первого разрешения на применение продукта, за вычетом пяти 
лет, но не более чем на пять лет. Таким образом, срок действия патента, 
относящегося к лекарственному средству, может составить 25 лет, считая с 
даты подачи заявки на выдачу патента. 

При этом надо учитывать, что патентообладатель ограничен в своих 
действиях во времени: заявление о продлении срока действия патента по-
дается в период его действия до истечения шести месяцев со дня получения 
первого разрешения на применение продукта или с даты выдачи патента в 
зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее. Данное тре-
бование, надо полагать, законодатель включил с целью заблаговременного 
информирования третьих лиц о таком намерении патентообладателя.

По общему правилу разрешением на применение запатентованно-
го лекарственного средства является регистрационное удостоверение 
лекарственного средства, выдаваемое со сроком действия пять лет, а 
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днем получения первого разрешения на его применение является дата 
регистрации лекарственного средства, указанная в регистрационном 
удостоверении. Таким образом, под первым разрешением понимается 
регистрационное удостоверение (РУ), выдаваемое Министерством здра-
воохранения Российской Федерации на основании надлежащих доку-
ментов – регистрационного досье. 

В Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) отражаются 
разрешенные к применению лекарственные препараты с указанием номера 
РУ, даты подачи документов, необходимых для получения РУ, наименова-
ния держателя и данных по самому лекарственному средства, в частности, 
международное непатентованное наименование (МНН) активного вещества, 
инструкция по медицинскому применению, торговое наименование. 

Впоследствии, при обращении препарата на рынке возможно внесе-
ние изменений в РУ, например, при изменении торгового наименования, 
состава самого препарата в некоторой части компонентов (за исключе-
нием самого активного вещества). Данные изменения регистрируются с 
указанием даты и прикладываются к делу регистрационного досье, хра-
нящегося в Министерстве здравоохранения, а сама запись в ГРЛС в этом 
случае содержит номер РУ и дату подачи документов для внесения таких 
изменений. При такой процедуре дата выдачи РУ уже будет иной – более 
поздней, что может приводить к некорректному толкованию даты выдачи 
первого разрешения на применение и, соответственно, к возможности не-
правомерного продления срока действия патента. Следовательно, первым 
разрешением на применение необходимо рассматривать только первое 
РУ и приложения к нему с самой ранней датой1. 

Следует иметь в виду, что владельцем продлеваемого патента и держа-
телем  РУ на лекарственное средство должно быть одно лицо. В ст. 1353 ГК 
РФ, а также в Порядке2 и Административном регламенте3 – нормативных 
документах, определяющих порядок продления срока действия патентов 
на изобретение, данная норма прямо не прописана. Однако, согласно су-
дебной практике, нельзя продлить срок действия патента на основании РУ, 
держателем которого является иное, чем патентообладатель, лицо.4 

1  Решение Верховного Суда РФ от 16.05.2012 № АКПИ12-406.
2 Порядок выдачи и действия дополнительного патента на изобретение, продления сро-
ка действия патента на изобретение. – Утв. приказом Минэкономразвития России от 
03.11.2015 № 809.
3 Административный регламент предоставления федеральной службой по интеллектуаль-
ной собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительно-
го права на изобретение и удостоверяющего это право патента. – Утв. приказом Минэко-
номразвития России от 03.11.2015 № 810.
4 Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-327/2016.
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Отдельно следует отметить, что патенты на лекарственные средства ча-
сто имеют объем правовой охраны, выраженный формулой Маркуша. При 
этом близкие по структуре и активности соединения будут иметь разные 
МНН (в силу все-таки разного строения, а значит – значимых различий), но 
могут быть защищены одним патентом. В этом случае несколько раз срок 
действия патента продлить нельзя, т. к. первым разрешением на примене-
ние лекарственного средства, произведенного на основе запатентованного 
изобретения, будет только одно, самое раннее РУ5.

Оспаривание правомерности  
продления срока действия патента

Согласно ст. 198 АПК граждане, организации и иные лица вправе об-
ратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездей-
ствия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, 
если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и 
действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному 
правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлага-
ют на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осущест-
вления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Таким образом, если имеются сомнения в обоснованности продления 
срока действия патента, можно обратиться с заявлением об этом в суд, в 
том числе в Суд по интеллектуальным правам. При этом важно соблюсти 
сроки подачи искового заявления: согласно ч. 4. ст. 198 АПК оно может 
быть подано в течение трех месяцев со дня, когда заинтересованному лицу 
стало известно о нарушении его прав и законных интересов. Определение 
КС РФ от 02.12.2013 № 1908-О указывает, что для исчисления указанного 
срока следует исходить не из презумпции разумно предполагаемой осве-
домленности лица о нарушении его прав и законных интересов, а из того, 
что начало течения этого срока определяется в каждом конкретном случае 
судом на основе установления момента, когда заинтересованное лицо ре-
ально узнало о соответствующем нарушении. 

В случае продления срока действия патента, согласно п. 11 упомяну-
того Порядка (приказ Минэкономразвития России от 03.11.2015 № 809),  
заявителю выдается дополнительный патент, содержащий наименование 
или фамилию, имя, отчество патентообладателя, регистрационный номер 
дополнительного патента, регистрационный номер патента, номер и дату 
регистрации первого разрешения на применение продукта, дату подачи 

5 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.12.2014 по делу  

№ СИП 155/2014.
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заявления, срок действия исключительного права на изобретение по до-
полнительному патенту, дату внесения в Государственный реестр записи 
о продлении срока действия патента, формулу изобретения, содержа-
щую совокупность признаков запатентованного изобретения, характери-
зующую продукт, на применение которого получено разрешение. Ранее 
Роспатент публиковал сведения о продлении срока действия патента в 
соответствующих бюллетенях или путем внесения изменений в Государ-
ственный реестр изобретений. 

Таким образом, датой, когда заинтересованное лицо могло узнать о 
нарушении своих интересов, может рассматриваться дата публикации таких 
сведений или дата выдачи дополнительного патента. Однако размещение 
информации в сети Интернет в свободном доступе не подтверждает того 
факта, что в этом случае лицо должно быть осведомлено о принятом реше-
нии Роспатента, поскольку доступность информации в сети Интернет не сви-
детельствует о том, что любое лицо с ней ознакомлено6. В связи с этим, как 
правило, второй важной для такого случая датой, от которой можно вести 
исчисление срока подачи заявления в суд, может служить дата направления 
претензии от патентообладателя или лица, действующего от его имени.

Оспаривание продления срока действия патента

Анализ судебных решений показывает, что в настоящее время случаи 
оспаривания решения о продлении срока действия патента имеют место 
практически наравне с оспариванием правомерности выдачи патента. 

В случае оспаривания решения о продлении срока действия патента на 
лекарственное средство основания для этого включают как временные ус-
ловия – не пропущен ли заявителем 6-месячный срок с даты получения РУ, 
так и существенные – являлось ли РУ, представленное как основание для 
продления, действительно первым разрешением и относящимся к патенту. 

Следует также учитывать, что запись с указанием даты в ГРЛС не 
всегда является корректной; само регистрационное досье на лекарствен-
ный препарат представляет собой конфиденциальную информацию, а до-
кументы, представленные в Роспатент для продления, также являются 
непубликуемыми. Вследствие этого данный вид судебного разбиратель-
ства зачастую осложняется тем, что необходимо не только назначить 
и провести судебную экспертизу с привлечением экспертов в области 
фармацевтики, но и добиться истребования дополнительных документов: 
от Министерства здравоохранения – регистрационного досье, поданного 
для получения регистрационного удостоверения на лекарственное сред-
ство, и от Роспатента – документов, поданных вместе с ходатайством о 
продлении срока действия патента.

6 Упомянутое Постановление СИП по делу СИП-327/2016.
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ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ. 

АКТУАЛЬНАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Е. П. БЕДАРЕВА, 
адвокат, российский и евразийский  

патентный поверенный,  
Санкт-Петербург

Прошло немногим более пяти лет с момента внесения изменений в 
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), касаю-
щихся обязательной государственной регистрации предоставления пра-
ва использования или отчуждения исключительного права на объекты 
интеллектуальной собственности1 (далее – ИС), установленной перво-
начальной редакцией части четвертой ГК РФ. За этот период сфор-
мировалась определенная правоприменительная практика, существенно 
отличающаяся от предыдущей.

Вопрос обязательной государственной регистрации распоряжения 
интеллектуальными правами всегда был дискуссионным. Однако с точ-
ки зрения теории гражданского права все доводы сторонников отмены 
такой регистрации не выдерживают никакой критики.

Как известно, ст. 128 ГК РФ относит к объектам гражданских прав 
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность). Со-
гласно ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из актов 
государственных органов, которые предусмотрены законом в качестве 
основания возникновения гражданских прав и обязанностей, в частности, 
в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изо-
бретений и иных результатов интеллектуальной деятельности2. 

Исключительное право на объекты патентного права и средства ин-
дивидуализации признается и охраняется при условии государственной 
регистрации такого результата или такого средства (п. 1 ст. 1232 ГК 
РФ). Это и понятно, так как такой регистрацией государство предо-

1 Пункты 3, 6 ст. 1232 ГК РФ и п. 2 ст. 1028 ГК РФ в редакции Федерального закона от 
12.03.2014 № 35-ФЗ.
2 П. 5. ст. 8 ГК РФ.
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ставляет антимонопольный иммунитет в виде исключительного права на 
зарегистрированные объекты ИС, обходя тем самым действующее анти-
монопольное законодательство3.

Сведения о государственной регистрации объекта ИС вносятся в 
соответствующий государственный реестр. Таким способом государство 
сообщает третьим лицам о возникновении исключительного права на за-
регистрированный объект ИС. Логично, что распоряжение правом на за-
регистрированные объекты ИС (отчуждение по договору и без договора, 
предоставление права использования, залог исключительного права и  
т. д.) также подлежит обязательной государственной регистрации с вне-
сением соответствующих сведений в государственные реестры. Этот те-
зис нашел отражение в п. 2 ст. 1232 ГК РФ.

Как было отмечено выше, в рамках реформирования гражданского 
законодательства Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ в п. 6 
ст. 1232 ГК РФ, касающемся последствий несоблюдения государствен-
ной регистрации перехода исключительного права или предоставления 
права использования, были внесены существенные изменения. 

Ниже для сравнения представлены старая и новая редакции п. 6  
ст. 1232 ГК РФ.

В ред. от 23.07.2013 В ред. от 12.03.2014

Несоблюдение требования о госу-

дарственной регистрации договора об 

отчуждении исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации либо 

договора о предоставлении другому лицу 

права использования такого результата 

или такого средства влечет недействитель-

ность соответствующего договора. При 

несоблюдении требования о государствен-

ной регистрации перехода исключитель-

ного права без договора такой переход 

считается несостоявшимся.

При несоблюдении требования о 

государственной регистрации перехода 

исключительного права на результат ин-

теллектуальной деятельности или на сред-

ство индивидуализации по договору об от-

чуждении исключительного права или без 

договора, залога исключительного права 

либо предоставления другому лицу пра-

ва использования такого результата или 

такого средства по договору переход ис-

ключительного права, его залог или предо-

ставление права использования считается 

несостоявшимся. 	  
Как видно из таблицы, согласно новой редакции п. 6. ст. 1232 ГК 

РФ, в случае отсутствия предусмотренной законом государственной ре-
гистрации переход исключительного права или предоставление права 

3 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».



—  55  —

использования считается несостоявшимся, однако не ведет к недействи-
тельности договора, как это было предусмотрено в прежней редакции 
данной нормы ГК РФ.

На практике отсутствие государственной регистрации, например, 
переход исключительного права на товарный знак в порядке реоргани-
зации, может в некоторых случаях привести к прекращению действия 
такого товарного знака, а отсутствие регистрации предоставления ком-
плекса исключительных прав по договору коммерческой концессии 
может привести не только к переквалификации договора, но и невоз-
можности возврата вознаграждения по договору как неосновательного 
обогащения.

Обратимся к судебной практике. 

Дело первое4

Обстоятельства дела. 25 января 2007 г. Роспатент произвел госу-
дарственную регистрацию товарного знака № 319951 с приоритетом 
от 28 июля 2005 г. на имя ООО «Торгово-развлекательный комплекс 
«Зилант», а в соответствии с договором об отчуждении исключитель-
ного права на товарный знак, зарегистрированным 12 сентября 2011 г., 
исключительное право на товарный знак было передано ООО «Зилант». 

Впоследствии ООО «Зилант» было присоединено к ООО «Эквива-
лент», присоединенное, в свою очередь, к ООО «Тестато», которое, в 
целях продления истекающего срока действия регистрации товарного 
знака, обратилось в Роспатент с просьбой предоставить шесть месяцев 
для подачи соответствующего заявления. Поскольку записи о переходе 
исключительного права на товарный знак к ООО «Тестато» в Государ-
ственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ отсут-
ствовали, Роспатент 9 декабря 2016 года уведомил ООО «Тестато» об 
отказе в удовлетворении его ходатайства и в рассмотрении заявления о 
продлении срока действия исключительного права на товарный знак, в 
связи с чем товарный знак прекратил свое существование. 

Решение Роспатента было обжаловано в Суде по интеллектуальным 
правам (далее – СИП), который своим решением от 19 июня 2017 г. по 
делу СИП-157/2017 признал этот отказ незаконным и обязал Роспатент 
продолжить рассмотрение указанного ходатайства ООО «Тестато», и в 
случае его удовлетворения – рассмотреть соответствующее заявление о 

4 Дело № СИП-157/2017; Постановление КС РФ от 03.07.2018 № 28-П.
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продлении срока действия регистрации товарного знака. Постановлением 
президиума СИП от 14.09.2018 по данному делу указанное решение Суда 
отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Поскольку разбирательство по делу зашло в тупик, СИП обратился 
в Конституционный Суд Российской Федерации (далее – Конституцион-
ный Суд) с запросом о проверке конституционности п. 6 ст. 1232 ГК РФ. 

Рассмотрев все обстоятельства дела, Конституционный Суд в сво-
ем Постановлении от 03.07.2018 № 28-П (далее – Постановление КС) 
указал, что при реорганизации юридических лиц в форме присоедине-
ния юридического лица к другому юридическому лицу исключительное 
право на товарный знак переходит к правопреемнику и подлежит за-
щите с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица. В связи с этим даже при наличии 
в Государственном реестре товарных знаков данных о принадлежно-
сти исключительного права на товарный знак юридическому лицу, пре-
кратившему свое существование в результате присоединения к другому 
юридическому лицу, а в едином государственном реестре юридических 
лиц – данных, на основании которых можно определить юридическое 
лицо, являющееся его универсальным правопреемником, такое новое 
юридическое лицо должно сначала произвести государственную ре-
гистрацию перехода к нему исключительного права на товарный знак 
и только после этого обращаться в Роспатент за продлением срока 
действия данного права. В случаях, когда сроки подачи заявления о 
продлении срока действия товарного знака ограничены, возможна од-
новременная подача заявления о государственной регистрации перехо-
да исключительного права на товарный знак и заявления о продлении 
срока действия исключительного права на товарный знак. 

Если же лицо, к которому переходит исключительное право на то-
варный знак, не обратилось за государственной регистрацией перехода 
данного права после завершения реорганизации, то риск возможных 
неблагоприятных последствий для взаимоотношений с третьими лицами 
лежит на нем как на правообладателе.

Дело второе5

Обстоятельства дела. Индивидуальный предприниматель обратился 
в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти с иском к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании 
555 473 руб. неосновательного обогащения по договору коммерческой 
концессии от 16.09.2015 № 12, так как предоставление права по указан-

5 Постановление СИП от 31.08.2017 № С01-587/2017 по делу № А56-69163/2016.
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ному договору не было зарегистрировано в установленном порядке. Ре-
шением Арбитражного суда от 15.12.2016, оставленным без изменения 
постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 
27.03.2017, в удовлетворении заявленных требований отказано. Данное 
решение было оспорено в рамках кассации в СИП.

В Постановлении СИП было отмечено, что по смыслу статей 164, 
165, пункта 3 статьи 433 ГК РФ государственная регистрация договора 
осуществляется в целях создания возможности для заинтересованных 
третьих лиц знать о факте наличия обязательства по договору. При 
этом достижение сторонами соглашения по всем его существенным ус-
ловиям влечет правовые последствия в отношениях между ними, по-
этому договор является заключенным. Сторонами в тексте договора 
от 16.09.2015 с достаточной степенью определенности был указан его 
предмет – комплекс принадлежащих правообладателю исключительных 
прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также 
права на другие предусмотренные договором объекты исключительных 
прав, в частности на коммерческое обозначение. Из толкования Судом 
условий договора от 16.09.2015 следует, что спорным договором со-
гласованы все существенные условия, относящиеся к лицензионному 
договору (см. п. 4. ст. 1027 ГК РФ), следовательно, данный договор 
соответствует закону. В связи с этим Суд установил, что правовым по-
следствием отсутствия регистрации договора коммерческой концессии 
является не недействительность этого договора, а признание несостояв-
шимся предоставление права. 

И основной вывод указанного Постановления СИП: «…уплаченные 
истцом по заключенной и действительной сделке разовое возна-
граждение и маркетинговые сборы не могут быть признаны не-
основательным обогащением ответчика и, следовательно, не под-
лежат возврату в качестве неосновательного обогащения».

Дело третье6 

Обстоятельства дела. ООО «Афипский нефтеперерабатывающий 
завод» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми тре-
бованиями к ОАО «Гипрогазоочистка» о признании недействительным 
лицензионного договора от 03.11.2011 № 11490/34анпз/04/11 в свя-
зи с отсутствием его государственной регистрации и применении по-
следствий недействительности сделки в виде односторонней реституции 
путем возврата уплаченного по лицензионному договору вознагражде-

6 Постановление президиума СИП от 19.10.2015 № С01-859/2015 по делу № А40-177319/2014.
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ния в размере 28 897 763 рублей 40 копеек и 6 468 102 рублей 81 
копейки в качестве процентов за пользование чужими денежными 
средствами. Судебным решением от 19.03.2015 в удовлетворении 
иска отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляцион-
ного суда от 06.07.2015 решение Арбитражного суда города Москвы 
оставлено без изменения. Не согласившись с принятыми судебными 
актами, ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод» обрати-
лось с кассационной жалобой в СИП.

В Постановлении СИП было указано, что отсутствие регистрации 
лицензионного договора само по себе не является основанием для при-
знания его недействительным. Согласно ГК РФ в случаях, если законом 
предусмотрена госрегистрация сделки, правовые последствия послед-
ней наступают после проведения такой процедуры. Позиция СИП была 
основана на следующем. Договор вступает в силу и становится обяза-
тельным для сторон с момента его заключения. Договор считается за-
ключенным, когда стороны достигли соглашения по всем существенным 
условиям. Действие договора – период, в течение которого стороны 
договорились считать достигнутое соглашение обязательным для себя. 
При этом моменты заключения договора и начала его действия могут 
не совпадать. Лицензионный договор заключается в письменной форме, 
если иное не предусмотрено ГК РФ. Несоблюдение письменной формы 
влечет недействительность такой сделки. Предоставление права исполь-
зования результата интеллектуальной деятельности или средства инди-
видуализации по лицензионному договору подлежит госрегистрации в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены ГК РФ. При несоблюде-
нии требования о госрегистрации упомянутые переход, предоставление 
права, залог считаются несостоявшимися. В отличие от признания не-
действительным договора, на основании которого происходит распоря-
жение исключительным правом, отсутствие регистрации не влияет на 
действительность договорных отношений между сторонами. По законо-
дательству лицензионный договор является недействительным, если не 
соблюдена его форма. Отсутствие же госрегистрации такой сделки не 
является основанием для признания ее недействительной. 

В связи с этим Суд оставил без изменения ранее принятые по делу 
судебные акты, которыми отказано в удовлетворении требования о при-
знании недействительным лицензионного договора и применении по-
следствий недействительности сделки в виде односторонней реституции. 
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Выводы

Законом не определен конкретный срок государственной реги-
страции в Роспатенте перехода исключительного права без договора, 
однако в случае необходимости продления срока действия или иного 
распоряжения исключительным правом, необходимо сначала провести 
государственную регистрацию перехода права.

Отсутствие государственной регистрации предоставления права ис-
пользования или отчуждения исключительного права на объекты интел-
лектуальной собственности не ведет к недействительности сделки со 
всеми юридическими последствиями.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ 
ПРАВОМ, ОТЯГЧЕННОЕ ВНЕЗАПНЫМ 

БАНКРОТСТВОМ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

Я. А. ГОРБУНОВА, 
ст. юрист ООО Юридическая фирма  
«Городисский и партнеры»,  
патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург

Для широкого круга лиц, не являющихся узкопрофильными специ-
алистами и не располагающими нужными сведениями, банкротство той 
или иной компании, как правило, явление совершенно неожиданное. 

Несостоятельность, то есть невозможность исполнять взятые на 
себя обязательства, – это всегда результат целой цепочки неудачных 
деловых и финансовых решений, поэтому неудивительно, что сделки, 
совершенные должником до принятия заявления о признании его бан-
кротом судом, пристально изучаются на предмет признаков недобросо-
вестности.

Статья 61 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»1 (далее – Закон), в частности, предусматривает возмож-
ность оспаривания подозрительных сделок (с неравноценным встречным 
исполнением обязательств другой стороной сделки), совершенных в те-
чение 1 года, предшествующего принятию судом заявления о признании 
банкротом, а при условии доказательства наличия цели причинения вре-
да имущественным правам кредиторов, такая возможность открывается 
и в отношении сделок, заключенных в течение предшествующих 3 лет.

При этом стоит отметить, что с момента введения внешнего управ-
ления в отношении должника управляющий может в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения сделок, не исполненных сторонами 
полностью или частично, если такие сделки препятствуют восстановле-
нию платежеспособности должника или если исполнение должником 
таких сделок повлечет за собой убытки для должника по сравнению с 
аналогичными сделками, заключаемыми при сравнимых обстоятельствах  
(п. 2 ст. 102 Закона). Аналогичное право есть и у конкурсного управля-
ющего (ст. 129 Закона).

Интеллектуальная собственность часто является одним из самых 
недооцененных активов компании из-за пробелов в ее учете и отсут-

1 Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
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ствия единообразия подходов к оценке. Далеко не все компании прово-
дят независимую оценку своих нематериальных активов и определяют 
финансовые условия заключаемых договоров исходя из действительной 
рыночной стоимости своей интеллектуальной собственности. В этой свя-
зи в контексте банкротства компании интеллектуальная собственность 
становится особенно ценным активом, так как в результате оценки ее 
стоимость скорее вырастет, нежели упадет, а ее реализация принесет 
должнику больше средств для удовлетворения требований кредиторов.

Все это порождает споры по уже заключенным с должником до-
говорам о распоряжении исключительными правами.

Какие же риски ждут контрагента правообладателя, которого впо-
следствии признали банкротом?

Проблемы с регистрацией распоряжения  
исключительным правом в Роспатенте

Если сторона по договору замешкалась с уведомлением Роспатен-
та об уже состоявшемся распоряжении исключительным правом и по 
какой-либо причине обратилась за регистрацией во время применения 
к контрагенту какой-либо из процедур банкротства, то она может стол-
кнуться с целым рядом препятствий.

С момента введения процедуры наблюдения временный управляю-
щий обязан принимать меры по обеспечению сохранности имущества 
должника, что в отдельных случаях включает в себя письменное уве-
домление Роспатента о статусе правообладателя с целью пресечения 
возможного отчуждения интеллектуальной собственности должника или 
ее обременения. Особенно это актуально, для случаев, где стоимость 
объектов интеллектуальной собственности составляет более 5 % балан-
совой стоимости всех активов должника, так как при заключении сде-
лок в их отношении орган управления должника не вправе действовать 
без письменного согласия временного управляющего. 

Таким образом, даже при обращении в Роспатент обеих сторон до-
говора (где правообладатель, к примеру, представлен в лице директора)  
с заявлением о регистрации распоряжения правом, у Роспатента есть 
основания запросить согласие управляющего со ссылкой на требования 
ст. 64 Закона.

Если же в процессе рассмотрения заявления Роспатентом в отноше-
нии должника будет введена процедура внешнего управления или кон-
курсного производства, то управляющий, как уже ранее упоминалось, 
вправе отказаться от исполнения сделки в соответствии со ст. 102 или 
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ст. 129 Закона. Роспатент в этом случае не будет проверять соблюдение 
управляющим условий такого отказа, презюмируя его добросовестность, 
и откажет в регистрации распоряжения правом на основании истечения 
срока действия договора (см., например, дело А40-184275/2018).

Если сторона обратилась в Роспатент уже после признания право-
обладателя банкротом и введения в его отношении конкурсного про-
изводства, то регистрация распоряжения правом может быть отозвана 
Роспатентом в результате проверки по обращению конкурсного управ-
ляющего (см. подробности в деле А40-79227/2018, где имел место от-
зыв уведомления о государственной регистрации предоставления права 
использования спустя полгода после регистрации).

При этом дата заключения договора, положенного в основу об-
ращения стороны договора с заявлением в Роспатент, не имеет како-
го-либо решающего значения. Согласно п. 15 Правил государственной 
регистрации распоряжения исключительным правом2 Роспатент осу-
ществляет проверку соблюдения условий государственной регистрации, 
предусмотренных п. 3 Правил, на дату рассмотрения им документов.

Таким образом, необходимо учитывать, что в контексте банкротства 
при рассмотрении Роспатентом заявления о регистрации распоряжения 
правом подлежат применению не только нормы Гражданского кодекса, 
но и нормы упомянутого Закона.

Казалось бы, упредить вышеизложенные сложности с регистрацией 
распоряжения правом можно было бы своевременным обращением в 
Роспатент сразу после подписания договора, но сама по себе регистра-
ция распоряжения правом не дает гарантий того, что сделка в будущем 
не будет признана недействительной, а регистрация – отменена.

Признание сделок с интеллектуальной  
собственностью недействительными

Как уже упоминалось, основной причиной оспаривания сделок с ин-
теллектуальной собственностью в рамках обособленных споров в делах 
о банкротстве является существенное занижение вознаграждения, полу-
чаемого правообладателем-должником. Указанная причина характерна 
для всех видов сделок: как договоров отчуждения, так и лицензионных 

2 Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изо-
бретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслужива-
ния, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу 
данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интел-
лектуальной деятельности без договора. – Утв. Постановлением Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1416.
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договоров, и вне зависимости от того, является ли должник юридиче-
ским лицом или гражданином.

Такие споры рассматриваются в порядке, предусмотренном главой 
III.2 Закона, в арбитражном суде, рассматривающем дело о банкротстве 
должника, и, как правило, не обходятся без назначения судом судебной 
экспертизы с целью определения рыночной стоимости спорного объекта 
интеллектуальной собственности (см., например, дело А60-34491/2016).

В отдельных случаях, когда приобретатель прав успевает пере-
дать права по последующим договорам, конкурсным управляющим или 
кредитором оспаривается вся цепочка сделок в рамках одного спора, 
как, к примеру, в деле А40-147206/2015, где, удовлетворяя требова-
ния кредитора, суды пришли к выводу о притворности оспариваемых 
договоров, указав, что цепочкой последовательных сделок с разным 
субъектным составом прикрывается сделка, направленная на прямое 
отчуждение прав первым правообладателем последнему приобретате-
лю, при этом сделка была совершена в период неплатежеспособности 
должника в пользу заинтересованного лица с целью причинения вреда 
имущественным правам кредиторов, поскольку имущество реализовано 
по заниженной стоимости.

Само по себе наличие в Законе специальных оснований оспари-
вания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, не создает пре-
пятствий судам в квалификации сделки, при совершении которой допу-
щено злоупотребление правом, как ничтожной (статьи 10, 168, 170 ГК 
РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой 
сделке (см., к примеру, дела № А40-140025/2013, № А60-34491/2016 
и № А41-74729/2015).

Здесь можно сделать вывод, что добросовестный контрагент долж-
ника может избежать проблем с оспариванием сделок в рамках дела о 
банкротстве, только озаботившись при заключении сделки ее серьез-
ным экономическим обоснованием.

Односторонний отказ внешнего  
или конкурсного управляющего от сделки  

с интеллектуальной собственностью

Поскольку обязательства сторон по лицензионному договору пред-
усмотрены на относительно долгий период времени, такой договор до 
момента окончания его действия исполнен сторонами только частично.

Если внешний или конкурсный управляющий сочтет, что данный до-
говор препятствует восстановлению платежеспособности должника или 
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если исполнение должником таких сделок повлечет за собой убытки 
для должника по сравнению с аналогичными сделками, заключаемыми 
при сравнимых обстоятельствах, то он вправе в одностороннем порядке 
отказаться от договора. При этом сам договор будет считаться растор-
гнутым с даты получения контрагентом заявления об отказе от договора.

Такой отказ от договора будет считаться действительным, если не 
будет оспорен в судебном порядке несогласной стороной договора, что 
существенно затрудняет защиту интересов добросовестного контрагента.

В последнее время споры, связанные с интеллектуальной собствен-
ностью, стали рассматриваться судами в рамках дел о банкротстве и 
в связи с ними все чаще и чаще. Буквально в течение нескольких лет 
(2016–2019) судебная практика обогатилась разнообразными примера-
ми, часть из которых затронута в настоящем докладе. С учетом тен-
денции к увеличению общего числа банкротных дел и количества обо-
собленных споров, в будущем нас ждет еще больше подобных споров.

Исходя из текущего положения дел, сторонам в сделках с интел-
лектуальной собственностью не следует пренебрегать оценкой рыноч-
ной стоимости предмета договора и своевременной регистрацией рас-
поряжения правом в Роспатенте. Кроме того, было бы не лишним еще 
раз поднять вопрос сбора статистики по финансовым условиям сделок 
с интеллектуальной собственностью в России. 
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ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ 
ПО РОССИЙСКОМУ И ЛАТВИЙСКОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Е. А. ДАНИЛИНА, 
патентный поверенный РФ, 

Москва

Патентное право в настоящее время является вполне унифицирован-
ным гражданско-правовым институтом. Основные требования к техниче-
скому решению, заявляемому в качестве изобретения, в законодательствах 
разных стран мира практически одинаковы. Уже больше тридцати лет во 
всех странах принято условие абсолютной мировой новизны, и только па-
тентоведы, успевшие поработать в 60–70-е годы ХХ века, помнят об усло-
вии локальной новизны, например, в патентном праве Монголии. Условие 
изобретательского уровня, требующее наличия изобретательского шага, 
неочевидного для среднего специалиста в данной области техники, также 
сейчас стало повсеместным, хотя из советского периода мы помним о фор-
мальном требовании существенных отличий, позволяющем признавать изо-
бретениями даже весьма очевидные для специалиста новшества. Принцип 
промышленной применимости также на практике претерпевает изменения, 
и если в 90-е годы в России были возможны патентные заявки типа способа 
образования грозовых дождей духовной энергией, то теперь это рассма-
тривается в профессиональной среде не более чем, как курьез. Единство 
изобретения также стало важным требованием, предъявляемым к заявкам, 
и патентные ведомства стран мира уделяют ему большое внимание, стре-
мясь исключить патентование группы принципиально отличных изобретений 
в рамках одной патентной заявки, что раньше отличало только заявки PCT 
от национальных заявок. 

Подходы к патентованию изобретений в разных странах мира доста-
точно близки друг другу, что поддерживается большой работой, которую 
проводит ВОИС в данной области. 

Тем более интересно проследить развитие патентного права в постсо-
ветских странах и отметить те существенные нюансы различий, которые 
придают каждой национальной системе неповторимую индивидуальность 
и которые для иностранных патентных поверенных всегда представляют 
трудность при зарубежном патентовании.
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Рассмотрим, как определены условия патентоспособности изобрете-
ния в Гражданском кодексе Российской Федерации и в Патентном законе 
Латвийской Республики.

В России условия патентоспособности изобретения регламентированы 
правовыми положениями ст. 1350 ГК РФ, абз. 1 п. 1 которой в общем 
виде определяет изобретение как техническое решение в любой области, 
относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму ми-
кроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (про-
цессу осуществления действий над материальным объектом с помощью 
материальных средств), в том числе к применению продукта или способа 
по определенному назначению. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1350 изобретению 
предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобре-
тательский уровень и промышленно применимо.

Важно, что в отечественном патентном праве дано определение охра-
няемого изобретения с четким указанием на его технический характер, тем 
самым техническое решение изобретательской задачи становится важным 
критерием признания решения в качестве изобретения.

В латвийском законе такого четкого указания нет. Патентоспособ-
ность изобретения определена в соответствии с правовым положением  
ст. 4 Патентного закона Латвии следующим образом: изобретение охра-
няется патентом в любой технической сфере, если изобретение является 
новым, имеет уровень изобретения1 и может быть примененным в промыш-
ленности. При кажущейся похожести условий патентоспособности разли-
чие в понимании технического решения представляется важным. Сравним 
формулировки: «техническое решение в любой области» – в российском 
законе и «изобретение… в любой технической сфере» – в латвийском.  
В отечественном праве акцентировано понятие решения, в латвийском пра-
ве – упор сделан на техническую сферу применения, при этом наличие 
изобретения презюмируется изначально.

Сравним формулировки условия новизны. Согласно п. 2 ст. 1350 ГК 
РФ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техни-
ки, при этом уровень техники для изобретения включает любые сведения, 
ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. По  
ст. 5 Патентного закона Латвии, изобретение считается новым, если оно не 
является частью уровня техники, а уровень техники включает любые знания, 
публично доступные в письменной или устной форме, публично применен-
ные или распространенные любым иным образом до даты заявки на патент. 
Эти формулировки очень близки по смыслу.

1 Особенности перевода на сайте Патентного ведомства Латвии – то же, что по россий-
скому законодательству «изобретательский уровень».
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Если обратиться к изобретательскому уровню, то в российском патент-
ном праве изобретение удовлетворяет этому условию, если для специали-
ста оно явным образом не следует из уровня техники. В Патентном законе 
Латвии, согласно ст. 7, изобретение считается соответствующим уровню 
изобретения, если с учетом уровня техники оно не является очевидным для 
специалистов в соответствующей сфере техники. В данном случае форму-
лировка латвийского закона более удачна, т. к. четко указывает на специ-
алиста в соответствующей предметной области.

В соответствии с п. 4 ст. 1350 ГК РФ изобретение является промыш-
ленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, 
сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в 
социальной сфере. Патентным законом Латвии в ст. 8(1) введено понятие 
«промышленное использование»: изобретение считается используемым в 
промышленности, если его объект может быть изготовлен, или он может 
быть применен в какой-либо отрасли промышленности, сельском хозяйстве 
или иной народнохозяйственной сфере.

Особенностью латвийского закона являются также правовые положе-
ния ст. 6, озаглавленной «Опубликованная информация, не причиняющая 
вред новизне» и содержащей упоминание недобросовестности. Согласно 
указанной статье условие новизны не применяется, если изобретение опу-
бликовано не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на патент, 
и если опубликование является «нечестностью» в отношении заявителя или 
его правового предшественника.
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ПРИЗНАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА 
ЕВРОСОЮЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

О. В. ВАХАТОВА, 
европейский поверенный по товарным знакам  
и промышленным образцам, латвийский 
патентный поверенный, Рига, Латвия

Ведомство по интеллектуальной собственности Евросоюза1 (далее – 
ведомство) не проводит экспертизу промышленного образца Евросоюза 
по существу и регистрирует его, даже если он не соответствует критери-
ям новизны и индивидуального характера или нарушает права других лиц. 
Однако регистрация такого промышленного образца может быть при-
знана недействительной по заявлению любого заинтересованного лица. 

Статья 25 Регламента о промышленных образцах Евросоюза2 со-
держит исчерпывающий перечень оснований для признания промышлен-
ного образца недействительным, а именно:

1) заявленный объект не является промышленным образцом;
2) промышленный образец противоречит общественному порядку и 

общепринятым принципам морали;
3) неправомочно использованы флаги или другие официальные 

символы;
4) владелец не имеет права на промышленный образец;
5) внешний вид изделия является результатом технической функции 

изделия;
6) промышленный образец взаимосвязан с другим изделием;
7) промышленный образец не является новым;
8) промышленный образец не имеет индивидуального характера;
9) есть конфликт с более ранним промышленным образцом;
10) в промышленном образце использован ранний товарный знак;
11) в промышленном образце использован объект авторского права.
Заявление о признании промышленного образца недействительным 

рассматривается Отделом аннулирований ведомства. Решение Отдела 
аннулирований может быть оспорено путем подачи апелляции в ведом-
ство, а затем – в судебном порядке.

1 European Union Intellectual Property Office – EUIPO.
2 Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. OJ L 3, 
5.1.2002, p. 1–24.
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Промышленный образец может быть признан недействительным, 
если он не соответствует определению промышленного образца. Про-
мышленный образец Евросоюза – это внешний вид изделия или его 
части, образующийся линиями, контурами, цветами, формой, текстурой, 
материалами изделия и/или орнаментами. Причем под изделием пони-
мается любое изделие промышленного или ремесленного производства, 
включающее среди прочего части, предназначенные для встраивания в 
комплексное изделие, упаковка, отделка, графические символы и ти-
пографские шрифты, за исключением компьютерных программ. Про-
мышленный образец не соответствует определению промышленного 
образца, например, если он представляет собой простые природные 
объекты – ландшафты, животных, фрукты, не являющиеся изделием.

Подход ведомства к оценке недействительности промышленного об-
разца по такому основанию может быть проиллюстрирован решением3 
Отдела аннулирований ведомства по заявле-
нию о признании недействительным промыш-
ленного образца Евросоюза № 001552605-0001 
на массажный элемент в форме лотоса (рис. 1). 
Оппонент утверждал, что внешний вид про-
мышленного образца выполнен в виде стили-
зованного цветка лотоса, известного в при-
роде, и представил распечатки публикаций 
из интернета с двумя иллюстрациями цветка. 
Владелец промышленного образца возражал, утверждая, что форма 
промышленного образца может напоминать стилизованный цветок ло-
тоса, однако очевидно, что она не воспроизводит простое изображе-
ние природного объекта, а является результатом ручного или промыш-
ленного производства. Ведомство пришло к выводу, что оппонент не 
смог доказать несоответствие промышленного образца определению, 
данному в Регламенте.

Следует отметить, что на стадии экспертизы заявки на регистрацию 
промышленного образца Евросоюза ведомство само проверяет, являет-
ся ли заявленный объект промышленным образцом, и не противоречит 
ли промышленный образец общественному порядку и общепринятым 
принципам морали.

3  Final decisions of the Office or of a national court on invalidity or any other termination of 
the proceedings. Invalidity No. ICD 10 122 (X-TradeGroup Gmbh vs Procapital Management, 
SIA), 25.09.2017.

Рис. 1
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Если заявление о признании промышленного образца недействи-
тельным обосновано ненадлежащим использованием флагов и других 
официальных символов в соответствии со статьей 6ter Парижской кон-
венции по охране промышленной собственности, цель Отдела аннулиро-
ваний сводится к проверке, имеет ли использование указанных флагов 
и символов негативные последствия для оппонента.

Признание промышленного образца недействительным на основа-
нии отсутствия прав на него у лица, на имя которого зарегистрирован 
промышленный образец, осуществляется только по заявлению лица, ко-
торое имеет право на промышленный образец, и только в суде. Ведом-
ство без решения суда не имеет права принимать решение о признании 
промышленного образца недействительным по этому основанию.

Промышленный образец может быть признан недействительным, 
если все существенные признаки его внешнего вида продиктованы ис-
ключительно технической функцией изделия. Тот факт, что включение 
отдельных элементов в изделие продиктовано технической функцией, 
не означает, что промышленный образец должен быть признан недей-
ствительным, однако такие элементы не рассматриваются в качестве 
признаков, что учитывается при рассмотрении заявлений о признании 
промышленного образца недействительным на основании отсутствия 
новизны и индивидуального характера. Например, в споре о признании 
недействительным промышленного образца Евросоюза № 1259626-0001 
на «пистолет для распыления краски», в котором оппонент в качестве 
уровня техники представил ряд более ранних промышленных образцов 
(см. рис. 2), Европейский суд признал очевидным, что пистолеты для 
распыления краски, следуя единой базовой концепции, имеют в общем 
одинаковую форму пистолета и компонентов, необходимых для выпол-
нения функции – покраски, а именно, рукоятки, курка и сопла, а также 
приспособлений для подачи краски и сжатого воздуха. Однако суд при-
знал, что из технической функции компонентов изделия автоматически 
не следует, что все эти компоненты должны иметь одинаковые признаки 
и внешний вид; напротив, размер и форма рукоятки, пропорции, стро-
ение и расположение компонентов пистолета для распыления краски 
могут существенно отличаться.4

4  Judgment of the General Court (Fifth Chamber), 29 November 2018 in Case T-651/17. 
URL: https://oami.europa.eu/copla/trademark/data/001259626-0001/download/CLW/
ECJ/2018/EN/20181129_T-651_17.pdf?app=caselaw&casenum=T-651/17&trTypeDoc=NA
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Если для выполнения изделием своей функции элементы промышлен-
ного образца должны быть обязательно такой формы и таких размеров, 
чтобы изделие, в котором воплощен промышленный образец, могло быть 
механически соединено с другим изделием, или встроено в него, или 
взаимосвязано с ним другим способом, такие элементы исключаются из 
охраны промышленного образца. Если указанное условие относится ко 
всем существенным признакам промышленного образца, то это является 
основанием для признания промышленного образца недействительным.

Наиболее распространенным основанием для признания промыш-
ленного образца недействительным является отсутствие новизны и 
индивидуального характера. В результате применения правовых норм 
Регламента о промышленных образцах 
Евросоюза были разработаны определен-
ные критерии, по которым оценивается 
новизна и индивидуальный характер про-
мышленного образца Евросоюза. Одним 
из наиболее важных критериев здесь яв-
ляется дата раскрытия промышленного 
образца. Трактовка этого критерия стала 
ключевой в деле5 о признании недействи-
тельным промышленного образца Евросо-
юза на знаменитую обувь компании Crocs 
в 2018 году (см. рис. 3). 

5  Judgment of the General Court (Seventh Chamber), 14 March 2018 in Case T-651/16. 
URL: https://oami.europa.eu/copla/trademark/data/001259626-0001/download/CLW/
ECJ/2018/EN/20181129_T-651_17.pdf?app=caselaw&casenum=T-651/17&trTypeDoc=NA

Рис. 2

Более ранний ПО  
RCD 000378815-0003

Рис. 3

Оспариваемый ПО  
RCD 1259626-0001
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Раскрытием может считаться показ соответствующего изделия на 
выставке, использование в торговле, любое опубликование изображе-
ния промышленного образца, в том числе в сети Интернет.6 Раскрытие, 
сделанное владельцем в течение льготного периода – 12 месяцев пе-
ред подачей заявки или даты приоритета, не принимается во внимание.  
В соответствии с судебной практикой промышленный образец счита-
ется раскрытым, если доказано событие, составляющее раскрытие. 
Бремя доказывания лежит на участнике спора, который утверждает 
факт раскрытия. Если событие, составляющее раскрытие, доказано, 
ведомство «презюмирует» раскрытие. Презумпция раскрытия может 
быть опровергнута, если обстоятельства дела указывают на то, что 
промышленный образец не был раскрыт для специалистов в данной 
области, работающих на территории ЕС, путем «нормального веде-
ния бизнеса». Доказательства, опровергающие презумпцию раскрытия 
промышленного образца должна представить сторона, которая воз-
ражает против факта раскрытия.

В упомянутом деле о признании недействительным промышленно-
го образца № 257001-0001 компании Crocs оппонент представил до-
казательства трех событий, составляющих раскрытие ранее чем за 12 
месяцев до подачи приоритетной заявки. Промышленный образец был 
(1) опубликован на сайте владельца, (2) был представлен на выставке 
лодок в Форт-Лодердейл и (3) стал доступен к продаже. Аргументы 
заявителя о том, что сайт владельца могли увидеть интернет-пользо-
ватели только из штатов Флориды и Колорадо, а не производители 
обуви с других континентов, и что поисковые программы не могли 
найти сайт владельца, не были приняты во внимание, поскольку сам 
владелец не отрицал, что его сайт был доступен пользователям со 
всего мира, при этом сайт мог быть найден другими способами, а 
не только с помощью поисковых программ. Далее, суд признал, что 
выставка лодок в Форт-Лодердейл – международное мероприятие в 
области мореходства, и поэтому маловероятно, что специалисты в об-
увной отрасли из ЕС не были осведомлены о новой обуви, созданной 
для мореплавателей, которая по информации владельца промышлен-
ного образца, опубликованной на сайте, имела ошеломительный успех. 

6 Вахатова О. В., Анохин В. И., Витиня М. А. Промышленный образец Евросоюза: взгляд 
практика // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2013. № 11. С. 66-76.
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Поскольку были представлены доказательства продажи обуви во мно-
гих штатах США, суд пришел к выводу, что изделия не могли остаться 
незамеченными для специалистов из ЕС.

Суд указал, что владелец не смог доказать, что промышленный 
образец не был раскрыт для специалистов в данной области, ведущих 
деятельность на территории ЕС, путем «нормального ведения бизне-
са», а именно, не представил доказательств, например, того, что тра-
фик его сайта не выявил пользователей из ЕС, что на выставке лодок 
в Форт-Лодердейл не было участников или посетителей из ЕС, что 
сеть дистрибьюторов и розничной продажи обуви, в которой вопло-
щен промышленный образец, не функционировала, и заказов через 
эти каналы сбыта не поступало.

Поскольку раскрытие промышленного образца было доказано, он 
был признан недействительным на основании отсутствия новизны.

Промышленный образец считается новым, если ранее (с учетом 
льготного периода) не был раскрыт идентичный промышленный обра-
зец. Промышленные образцы также считаются идентичными, если:

- их признаки отличаются только в незначительных деталях;
- если в более раннем промышленном образце раскрыты все эле-

менты, включенные в промышленный образец Евросоюза. 
Кроме того, промышленный образец Евросоюза не может считаться 

новым, если он включен в сложный более ранний промышленный образец.
Промышленный образец имеет индивидуальный характер, если 

общее впечатление, которое производит промышленный образец на 
информированного пользователя, отличается от общего впечатле-
ния, которое производит на такого пользователя любой другой ра-
нее раскрытый промышленный образец. Для оценки индивидуаль-
ного характера проводится четырехступенчатый тест, включающий 
следующие этапы:

1) определение группы изделий (области), к которой относятся 
сравниваемые промышленные образцы;

2) определение информированного пользователя изделий в зави-
симости от назначения изделий, а также степени информированности 
пользователя об уровне техники и степени внимания при сравнении про-
мышленных образцов;
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3) определение степени свободы дизайнера при разработке про-
мышленного образца;

4) сравнение промышленных образцов с учетом общего впечат-
ления, которое промышленный образец и любой более ранний про-
мышленный образец производит на информированного пользователя; 
причем оценка не должна быть простым аналитическим сравнением 
перечня сходств и отличий. 

Индивидуальный характер промышленного образца оценивается в 
контексте понятия «дежа вю». В соответствии со сформировавшейся 
судебной практикой индивидуальный характер является результатом 
общего впечатления, создаваемого отличиями между промышленными 
образцами, или, иными словами, у информированного пользователя не 
должно быть ощущения «дежа вю» при восприятии промышленного 
образца. При этом не имеют значения отличия, не влияющие на общее 
впечатление, даже если они не являются незначительными. Напротив, 
учитываются отличия, достаточно заметные для того, чтобы произвести 
различное общее впечатление.

Например, в деле7 о признании недействительным промышленного 
образца № 002435768-0033 на светильники (рис. 4) суд установил, что 
размер крепежного элемента осветительного прибора, в котором во-
площен оспариваемый промышленный образец, значительно крупнее, 
чем размер осветительной головки, поэтому крепежный элемент при-
влекает внимание информированного пользователя и является одним из 
определяющих элементов для общего впечатления, которое производит 
оспариваемый промышленный образец. Различное общее впечатление 
тем более заметно из-за различных способов использования изделий. 
Оспариваемый промышленный образец представляет собой настенный 
светильник, осветительная головка которого закреплена на крепежном 
элементе с помощью шарнира, за счет чего может быть ориентирована 
в пространстве в зависимости от потребностей пользователя. Из этого 
следует, что эта настенная лампа не используется так же, как подвесная 
лампа, представленная более ранним промышленным образцом.

7 Arrêt de Tribunal (neuvième chambre), 7 février 2019 dans l’affaire T-766/17. URL: http://
curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210566&pageIndex=0&doclang
=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3858381
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Оспариваемый ПО 
RCD 002435768-0033

Более ранний ПО  
RCD 000894126-0011

Рис. 4

Оценивая степень свободы дизайнера суд, оценил ее как среднюю 
в отношении светильников, прикрепляемых к стене или потолку, по-
скольку они должны обязательно включать арматуру, которая может 
удержать лампочку, а также приспособление для крепления светиль-
ника к стене или потолку. На степень свободы дизайнера в принципе 
не распространяются какие-либо ограничения в отношении отдельных 
арматурных и крепежных приспособлений. При этом техническая функ-
ция осветительных приборов, которая требует объединения арматуры 
для удержания лампочки и крепежного приспособления, может огра-
ничить свободу дизайнера. Таким образом, степень свободы дизайнера 
по существу была высокой в отношении арматуры и крепежных приспо-
соблений, однако она была лишь средней в отношении осветительных 
приборов в целом. А чем выше степень свободы дизайнера, тем больше 
промышленный образец должен отличаться от более ранних промыш-
ленных образцов, чтобы иметь индивидуальный характер, – минималь-
ных отличий недостаточно для того, чтобы произвести другое общее 
впечатление на информированного пользователя.

Таким образом, суд признал, что видимые признаки оспариваемого 
промышленного образца и более раннего промышленного образца име-
ют значительные различия, поэтому общее впечатление, производимое 
оспариваемым промышленным образцом, отличается от общего впечат-
ления, производимого более ранним промышленным образцом.

Сходный подход применяется при рассмотрении заявлений о при-
знании промышленного образца недействительным на основании более 
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ранних прав на промышленный образец. Более ранним промышленным 
образцом в данном случае является не тот промышленный образец, ко-
торый был раскрыт ранее даты подачи заявки или приоритета оспари-
ваемого промышленного образца, а тот, который был зарегистрирован 
или на который была подана заявка на территории ЕС ранее этой даты, 
в том числе с учетом приоритета. Как правило, это основание для при-
знания промышленного образца недействительным применимо к более 
раннему промышленному образцу, публикация которого была отложена 
или заявка на который находится на стадии экспертизы. Более ранний 
промышленный образец считается действующим, пока владелец оспари-
ваемого промышленного образца не докажет обратное.

Промышленный образец Евросоюза признается недействительным, 
если в нем используется более ранний товарный знак (или другой от-
личительный знак), владелец которого по законам ЕС или соответствую-
щей страны-члена ЕС имеет право запрещать другим лицам его исполь-
зовать. В этом случае использованием считается также использование 
товарного знака, сходного с промышленным образцом. При оценке  
промышленного образца по этому основанию ведомство руководству-
ется правилами рассмотрения возражений против регистрации товар-
ных знаков. Если более ранний товарный знак – национальный, то рас-
смотрение происходит в соответствии с законами той страны, в которой 
зарегистрирован более ранний товарный знак.

Кроме того, основанием для признания промышленного образца 
недействительным может быть использование в нем объекта автор-
ского права. Так, в деле8 о признании недействительным промышлен-
ного образца № 002343244-0001 на упаковку для конусов мороже-
ного (рис. 5) оппонент ссылался на более раннюю международную 
регистрацию товарного знака с указанием Болгарии, а также на охра-
няемый объект авторского права. В таких случаях при рассмотрении 
заявления применяются критерии, по которым оценивается сходство 
товарных знаков. Суд вынес решение о признании промышленно-
го образца Евросоюза недействительным, поскольку обозначение, 
включенное в промышленный образец, является сходным до степени 
смешения с более ранним товарным знаком, зарегистрированным по 
международной процедуре с указанием Болгарии.
8 Judgment of the General Court (First Chamber), 7 February 2018 in Case T-794/16. URL: 
https://oami.europa.eu/copla/trademark/data/002343244-0001/download/CLW/
ECJ/2018/EN/20180207_T-794_16.pdf?app=caselaw&casenum=T-794/16&trTypeDoc=NA
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Оспариваемый ПО 
RCD 002343244-0001

Международная регистрация  
товарного знака № 1148957

Рис. 5

Подобные дела иллюстрируют необходимость для владельцев то-
варных знаков отслеживать также реестры промышленных образцов на 
предмет наличия регистраций, нарушающих их права, особенно в свете 
того, что патентные ведомства, в том числе Ведомство по интеллекту-
альной собственности Евросоюза, не проводят экспертизу промышлен-
ных образцов по существу и не информируют владельцев более ранних 
прав о возможных, потенциально спорных правах.

Как уже упоминалось, в ст. 25 Регламента дан исчерпывающий пере-
чень оснований для признания промышленного образца недействитель-
ным. Заявления о признании промышленного образца недействитель-
ным по другим основаниям (например, на основании недобросовестной 
подачи заявки на регистрацию промышленного образца Евросоюза) от-
клоняются как недопустимые.

Отдел аннулирований ведомства и суд принимают решения, исхо-
дя из фактов, доказательств и аргументов, представленных сторонами.  
В сложившихся условиях рассматриваемый вопрос часто сводится к 
проблеме поиска фактов для доказательства и обоснования аргументов 
в поддержку или в опровержение заявления о признании промышлен-
ного образца Евросоюза недействительным.

При этом правоприменительная практика продолжает развиваться, 
поскольку даже в последних решениях Ведомство по интеллектуальной 
собственности Евросоюза и Европейского суда о признании промыш-
ленных образцов Евросоюза недействительными встречаются заключе-
ния, дополняющие или уточняющие сделанные ранее выводы.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  
НА ГРУППУ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ

М. А. ШАВРЫГИНА, 
патентный эксперт ООО «Ляпунов и Партнеры»,  
Санкт-Петербург

В соответствии с п. 2 Требований к документам заявки на выдачу 
патента на промышленный образец1 (далее – Требования) заявка может 
относиться к группе промышленных образцов, связанных между собой 
настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование 
единства промышленного образца). Данное требование соблюдается, 
если заявляемая группа состоит из:

– промышленного образца, относящегося к набору (комплекту) из-
делий в целом, и из одного или нескольких промышленных образцов, 
относящихся к изделиям, входящим в набор; либо из 

– промышленных образцов, являющихся вариантами решения внеш-
него вида изделия, отличающимися несущественными признаками и 
(или) признаками, определяющими сочетание цветов, 

и при условии, что все промышленные образцы группы относятся к 
одному классу Международной классификации промышленных образцов.

Остановимся более подробно на особенностях подачи заявки на 
группу промышленных образцов, состоящую из промышленного образца, 
относящегося к набору (комплекту) изделий в целом, и промышленных 
образцов, относящихся к изделиям, входящим в набор. Данный случай 
представляется наиболее сложным как с точки зрения оценки единства 
промышленного образца, так и с точки зрения оформления заявки.

К набору (комплекту) изделий относится группа изделий, имеющих 
общее назначение и комплексное использование, например, посудный 
сервиз, мебельный гарнитур (см. рис. 1) и т. п. Изделия, входящие в 
набор (комплект), обычно имеют признаки единой стилистической про-
работки: им, как правило, присуща композиционная соподчиненность, 
пропорциональный и ритмический строй; такие изделия имеют общие 
эстетические особенности, в частности, относящиеся к форме, пласти-
ческой, графической, цветовой и фактурной проработке.

1 Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец. – Утв. 
приказом Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 № 695.
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(а)

(б) (в) 

Рис. 1. Группа промышленных образцов по патенту № 113454, включающая:  
(а) набор мягкой мебели (изделие в целом);  

(б) диван-кровать (самостоятельная часть изделия)  
и (в) кресло (самостоятельная часть изделия)

1. Назначение изделия в целом и его частей в наборе

Как известно, в соответствии с Административным регламентом2, 
действовавшим до 8 января 2016 года, единство промышленного об-
разца признавалось соблюденным, если заявка относилась к набору 
(комплекту), состоящему из группы изделий, которые отвечали лишь 
критерию совместного использования. Примером может служить патент 
№ 92062, на группу промышленных образцов, изображения которых 
представлены на рис. 2.

(а) (б) (в) 

Рис. 2. Группа промышленных образцов по патенту № 92062, включающая: (а) набор 
кастрюль с крышками (изделие в целом); (б) набор кастрюль (самостоятельная часть 

изделия) и (в) набор крышек для кастрюль (самостоятельная часть изделия)

2 Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации 
приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в уста-
новленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец. – Утв. 
приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 325.
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Согласно действующему Административному регламенту3 получе-
ние одного патента на такой набор, как изображен на рис. 2, не пред-
усмотрено, поскольку все изделия в наборе, помимо комплексного ис-
пользования, должны иметь и общее назначение. Таким образом, на 
сегодня такое дизайнерское решение рекомендуется заявлять по мень-
шей мере в двух заявках на промышленные образцы: на набор кастрюль 
и на набор крышек для кастрюль, соответственно.

2. Какие варианты могут быть у набора?

Рассмотрим ситуацию, когда заявитель планирует защитить набор в 
целом и самостоятельные части этого набора, представленные в разных 
вариантах, например, в цветном и черно-белом вариантах исполнения. 
В этом случае имеются цветные и черно-белые варианты как самого на-
бора, так и каждой из самостоятельных частей в наборе. 

Казалось бы, все эти варианты удовлетворяют требованию единства 
промышленного образца; набор с самостоятельными частями, рассма-
триваемый отдельно, также удовлетворяет требованию единства. Однако 
подача одной заявки на такой набор и все его варианты невозможна, 
поскольку Требованиями предусмотрено четкое ограничение: группа про-
мышленных образцов может относиться либо к набору, включающему 
изделие в целом и самостоятельные части, либо к вариантам. 

Таким образом, в описанном случае вариантов набора с самосто-
ятельными частями, учитывая требование единства промышленного об-
разца, следует подать две заявки на промышленные образцы: на цвет-
ное и на черно-белое исполнение набора, соответственно. 

С другой стороны, требование единства будет соблюдено, если за-
явка на набор содержит несколько вариантов такого набора, отличаю-
щихся несущественными признаками и (или) признаками, определяю-
щими сочетание цветов, но не включает самостоятельных частей этого 
набора, например, как показано на рис. 3 и 4.

Согласно п. 32 Требований группа промышленных образцов пред-
ставляется в заявке комплектом изображений, включающим изображе-
ния набора в целом и комплектами изображений каждого из изделий, 
относящихся к группе изделий, входящих в набор. Это требование 
подчеркивает тот факт, что по российскому законодательству набор 
представляет собой именно отдельное изделие, хотя и состоящее из 

3 Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуаль-
ной собственности государственной услуги по государственной регистрации промышлен-
ного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата. – Утв. при-
казом Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 № 696.
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самостоятельных частей. Эта особенность проявляется в случае, когда 
подается заявка на группу промышленных образцов, в которой испра-
шивается конвенционный приоритет.

 

Рис. 3. Группа промышленных образцов по патенту № 113440  
«Комплект этикеток для косметических средств» (2 варианта)

 

Рис. 4. Группа промышленных образцов по патенту № 107456  
«Комплект белья женского» (3 варианта)

3. Набор – это отдельное изделие!

Одним из условий установления приоритета по дате подачи первой 
заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране про-
мышленной собственности является раскрытие промышленного образца 
в первоначальной заявке: изображения внешнего вида изделия, послу-
жившие основанием для испрашивания приоритета, должны в полном 
объеме присутствовать в материалах первоначальной заявки.

При этом требования к единству промышленного образца при по-
даче заявки на группу промышленных образцов в других странах, в 
частности странах Европейского союза, являются менее строгими, чем в 
России. Большинство заявок на группу промышленных образцов, отно-
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сящихся к набору изделий, не содержит отдельного изображения всех 
входящих в набор изделий как изделия в целом.

Поэтому при подаче в России заявки с испрашиванием конвенцион-
ного приоритета на группу промышленных образцов, включающую про-
мышленный образец, относящийся к набору изделий, необходимо из 
представленных в приоритетной заявке изображений самостоятельных 
частей набора дополнительно сформировать изображение набора из-
делий (т. е. в заявку нужно добавить новое изображение), иначе заявка 
не будет отвечать установленным требованиям. Однако, приоритет для 
набора как изделия в целом, представленного на новом изображении, 
не может быть установлен по дате подачи первоначальной заявки, по-
скольку она такого изображения не включала.

В результате в российской заявке устанавливают две даты при-
оритета: для набора, как изделия в целом, – по дате подачи заявки в 
Роспатент, а для всех самостоятельных частей, входящих в набор, – по 
дате подачи приоритетной заявки.

В качестве примера можно привести патент № 113237 (см. рис. 5), 
для промышленных образцов которого установлено две даты приорите-
та: по дате подачи заявки в РФ (20.04.2018) для набора в целом и кон-
венционный приоритет (24.10.2017) для самостоятельных частей набора

(а)  

        

(б)     

Рис. 3. Группа промышленных образцов по патенту № 113237, включающая:  
(а) набор дисков весовых (изделие в целом)  

и (б) диск весовой (6 самостоятельных частей изделия)

Для ускорения делопроизводства по таким заявкам (чтобы избе-
жать запросов экспертизы) можно рекомендовать при подаче заявки  
сразу испрашивать разные приоритеты для набора и его частей.
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ДОКТРИНА ЭСТОППЕЛЬ В СПОРАХ  
ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗАМ

Е. В. ПЕТРОВСКАЯ, 
индивидуальный предприниматель,  

патентный поверенный РФ,  
Москва

Тема эстоппеля как правового принципа, имеющего применение, в 
том числе, в связи с патентными спорами, неоднократно поднималась 
в публикациях отечественных специалистов1. В частности, в первой из 
упомянутых в сноске статей В. Ю. Джермакяна можно найти примеры 
применения эстоппеля в спорах, относящихся к российским полезным 
моделям. Данный доклад рассматривает иной объект патентного 
права – промышленный образец. Если в отношении изобретений и 
полезных моделей зарубежная практика применения доктрины эстоп-
пель насчитывает уже не одно десятилетие, то в отношении промыш-
ленных образцов она начала формироваться буквально в последние 
годы. Учитывая, что правовая охрана промышленных образцов в России 
в настоящее время сильно приближена к западным вариантам (когда 
объем правовой охраны определяется исключительно изображениями 
и не имеет вербальной «формулы», определяющей пределы защиты), 
а практика рассмотрения споров о действительности патентов на такие 
промышленные образцы или о нарушении прав на них только-только 
начинает нарабатываться, представляется, что знакомство с новейшими 
тенденциями западной практики крайне важно для современных рос-
сийских специалистов, работающих с промышленными образцами.

1 См., например:
Джермакян В. Ю. Доктрина эстоппель в спорах о нарушении патентов // Патенты и ли-
цензии. 2011. № 6. С. 13.
Джермакян В. Ю. Лаваш и эстоппель // Патентный поверенный. 2019. № 1. С. 44.
Джермакян В. Ю. Эстоппель и право патентообладателя уточнить формулу изобретения 
// Патентный поверенный. 2019. № 2. С. 57.
Джермакян В. Ю. Президиум ВАС РФ и доктрина эстоппель // Патенты и лицензии. 2012. 
№ 6. С. 35.
Ворожевич А. С. Применение доктрины эстоппеля к патентным спорам: опыт США, от-
ечественные перспективы // Законодательство. 2014. № 1. С. 77.
Михайлов А. В., Сергунина Т. В. Иск о ненарушении исключительных прав для устранения 
неясности границ исключительных прав патентообладателя и исключения злоупотребле-
ния правом // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь 2016. C. 38.
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Для понимания действия принципа эстоппеля в отношении промыш-
ленных образцов уместно начать с аналогии. Так, при рассмотрении 
споров об изобретениях и полезных моделях в западной практике ши-
роко применяется так называемый prosecution estoppel – эстоппель 
материалами заявки, учитывающий информацию из делопроизводства 
по заявке и препятствующий расширительному толкованию объема пре-
доставленных патентом прав, если в процессе экспертизы заявки из-
начально заявленный объем правовой охраны был сужен. В частности, 
эстоппель материалами заявки часто применяется в связке с доктриной 
эквивалентов, ограничивая ее применение, если какие-либо конкретные 
эквиваленты были упомянуты в уровне техники либо самим заявителем, 
либо экспертом в процессе рассмотрения заявки.

Доктрина эстоппель, таким образом, диктует максимально ответ-
ственный подход к работе с самыми разными объектами интеллек-
туальной собственности на стадии заявок. Нетрудно представить или 
вспомнить практические ситуации, когда запрет на довод с учетом де-
лопроизодства по заявке мог быть применен, например, в спорах по 
товарным знакам. Эта тема еще ждет своего исследователя, а в фокусе 
данного доклада – промышленные образцы. 

Пожалуй, первым примером практического применения эстоппеля 
материалами заявки в отношении промышленного образца в США был 
спор 2014 года между компаниями Pacific Coast Marine Windshields Ltd. 
и Malibu Boats, LLC. В судебном решении отмечено, что еще в конце 
19 века эстоппель материалами заявки был признан возможным в от-
ношении споров по промышленным образцам; но потребовалось почти 
полтора столетия, прежде чем он был закреплен в реальном споре.

Фабула дела состоит в следующем. В 2006 году Компания Пасифик 
Коаст подала заявку на выдачу патента на промышленный образец в 
отношении нескольких вариантов ветрозащитного экрана для катеров 
(рис. 1). 

При экспертизе заявки со стороны Патентного ведомства США 
было выдвинуто возражение, доводы которого сводились к тому, что 
в заявке усмотрено пять отдельных патентоспособных объектов: 1) с 
четырьмя круглыми отверстиями и дополнительными полосами в цен-
тральной части; 2) с четырьмя круглыми или квадратными отверстиями 
и без дополнительных полос; 3) без отверстий, но с дополнительными 
полосами; 4) без отверстий и без дополнительных полос; 5) с двумя 
овальными или прямоугольными отверстиями и дополнительными по-
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лосами. В связи с этим заявителю предложено выбрать тот, который 
сохранится в рамках первоначальной заявки, а варианты, которые не 
соответствуют принципу единства творческого замысла (single inventive 
concept), могут быть выделены в отдельные заявки. 

  
Рис. 1

В результате заявитель сохранил в первоначальной заявке первый 
вариант, на который был выдан патент USD 555,070. Позднее еще один 
вариант – без отверстий – был выделен в качестве отдельной заявки и 
получил правовую охрану. Делопроизводство по остальным изначально 
заявлявшимся вариантам не поддерживалось. Через несколько лет по-
сле получения патента USD 555,070 компания Пасифик Коаст предъяви-
ла претензии в его нарушении компании Мали-
бу Боатс. Изделие ответчика, нарушавшее, по 
мнению истца, его патент, представляло собой 
ветрозащитное стекло с тремя трапециевидны-
ми отверстиями и дополнительными полосами 
в центральной части. 

Федеральный Апелляционный Суд, сочтя возможным применение 
принципа эстоппеля к данному спору, определил и методику действий 
при аналогичных спорах, согласно которой следует установить:
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1) был ли при рассмотрении заявки предварительный отказ и как 
следствие – ограничение правовой охраны по сравнению с изначально 
заявленным;

2) было ли причиной ограничения правовой охраны отсутствие па-
тентоспособности;

3) подпадает ли предположительно нарушающий патент объект в 
тот объем правовой охраны, на который сократился изначально заяв-
ленный объем притязаний («отказной» объем).

В ходе судебного разбирательства со стороны патентообладателя 
были выдвинуты возражения относительно того, можно ли применять 
принцип эстоппеля в данном случае, ведь возражение ведомства но-
сило, по сути, формальный характер, и часть вариантов была удалена 
из заявки именно из-за формальных требований, а не по причине того, 
что были противопоставлены сходные решения. Однако суд посчитал, 
что и в данном случае возражения экспертизы касались патентоспо-
собности заявленного объекта в целом, и что подлежит исследовать 
историю делопроизводства по заявке и установить, подпадает ли объ-
ект ответчика под тот объем правовой охраны, который был сокращен 
в результате делопроизводства. 

Анализ на «попадание» объекта ответчика в тот объем, который 
был изначально заявлен, но затем не поддерживался, был проком-
ментирован следующим образом: если изначально в патентной заяв-
ке содержались варианты с четырьмя и двумя отверстиями, а позднее 
заявитель сохранил в заявке только вариант с четырьмя отверстиями, 
отказавшись от поддержания остальных вариантов путем подачи вы-
деленных заявок, то в «отказной объем» попадают все варианты в диа-
пазоне между двумя и четырьмя отверстиями. Коль скоро у изделия 
ответчика три отверстия, оно как раз подпадает под «отказной объем». 
Таким образом, изделие компании Малибу не было признано наруша-
ющим патент компании Пасифик именно с учетом принципа эстоппеля. 

Еще один совсем свежий пример из американской практики – спор, 
который состоялся в конце прошлого года между компаниями Advantek 
Marketing Inc. (патентообладатель) и Shanghai Walk-long Tools Ltd2. 
Компании Адвантек принадлежит патент на промышленный образец 
USD 715,006, защищающий восьмиугольную клетку-конуру для живот-

2  Текст судебного решения: http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-
orders/17-1314.Opinion.8-1-2018.pdf.
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ных. В истории делопроизводства по заявке со стороны экспертизы 
было требование о выборе одного из двух содержащихся в первона-
чальной заявке вариантов – второй был с дополнительным защитным 
кожухом, первый – без. Окружной суд первой инстанции, действуя по 
аналогии с делом о ветрозащитных козырьках, отказал в удовлетворении 
требований патентообладателя, сославшись на эстоппель материалами 
заявки и на то, что второй вариант, содержавшийся в первоначальной 
заявке, не поддерживался заявителем, тогда как продукция ответчика 
соответствует именно этому второму, брошенному заявителем варианту.

Запатентованный  
вариант клетки 

Вариант,  
не получивший  

дальнейшей защиты
Изделие  
ответчика

Федеральный суд апелляционной инстанции отменил решение суда 
первой инстанции, отметив следующее: в изделии ответчика присутству-
ет защищенный дизайн – неважно, с кожухом или без, так как патентом 
охраняется, по сути, каркас конуры и его форма, поэтому любой, кто 
использует защищенный дизайн независимо от дополнительных аксес-
суаров, нарушает патент. 

По мнению американских юристов, приведенные примеры лишний 
раз подтверждают известный практикующим специалистам принцип, со-
гласно которому предпочтительно подавать отдельную заявку на каждый 
вариант дизайна. Более того, даже в тех случаях, когда в патенте исполь-
зуется пунктирная линия или штриховка, указывающие на непринципиаль-
ность того или иного элемента дизайна и, по сути, расширяющие объем 
правовой охраны, целесообразно дополнительно к такому «широкому» 
патенту получить правовую охрану одного или нескольких конкретных 
вариантов воплощения дизайна – в качестве подстраховки на случай по-
пыток аннулирования патента с большим объемом правовой охраны. 



—  88  —

Оба приведенных примера легко представимы в российской прак-
тике, поскольку уведомления Роспатента о нарушении требования един-
ства хорошо знакомы тем специалистам, которые подают несколько 
вариантов промышленного образца в составе одной заявки. Цветовые 
вариации – практически единственный допустимый в настоящее время 
случай объединения нескольких вариантов в одной заявке на выдачу 
патента на промышленный образец. Подача в составе одной заявки 
нескольких вариантов одного и того же изделия, отличающегося не-
значительными, по мнению заявителя, деталями, с большой долей ве-
роятности влечет за собой не только требование о выделении заявок, 
но и сужает объем правовой охраны будущего патента, выданного по 
такой выделенной заявке – ведь незначительный, по мнению заявителя, 
признак уже назван экспертом Патентного ведомства существенным и 
влияющим на зрительное восприятие. Заявки на комплекты (наборы) и 
самостоятельные части таких комплектов также могут подвергаться раз-
делению, если эксперт не усмотрит комплексного использования и еди-
ного творческого замысла у всех частей комплекта. И, как и в случае с 
вариантами, негативный эффект от такого требования не исчерпывается 
необходимостью подачи выделенных заявок. 

Помимо запрета на довод, проистекающего из делопроизводства 
по заявке на промышленный образец, возможны и иные варианты ис-
пользования принципа эстоппеля.

Так, поскольку в России иск о нарушении патента и возражение 
против выдачи патента юрисдикционно разделены, принцип эстоппеля 
представляется крайне важным инструментом для предотвращения не-
добросовестности патентообладателя и для обеспечения непротиворе-
чивости его правовой позиции. 

В тех странах, где встречный иск о недействительности патента 
рассматривается вместе с иском о нарушении этого же патента одним 
и тем же составом судей, патентообладатель в определенной степени 
лишен свободы маневра. Он зачастую стоит перед выбором: сохранить 
действие патента, но проиграть иск о его нарушении, либо настаивать на 
исковых требованиях и потерять патент. Если патентообладатель будет 
утверждать, что его патент обеспечивает широкий объем прав, – может 
оказаться, что в уровне техники найдется источник, порочащий новиз-
ну патентуемого дизайнерского решения. Если патентообладатель бу-
дет учитывать информацию о предшествующих сходных дизайнерских 
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решениях и настаивать на том, что патент защищает конкретный вари-
ант воплощения определенной дизайнерской идеи, и поэтому он выдан 
правомерно, – возрастает риск того, что суд не признает нарушенным 
такой патент, если изделие ответчика не копирует запатентованное ре-
шение, а хоть сколько-нибудь от него отличается. Патентообладатель не 
может перед одним и тем же судейским составом объявить свой патент 
одновременно и с широким, и с узким объемом прав.

В России, где судебные дела о нарушении патента на промыш-
ленный образец никак не связаны с административным делопроизвод-
ством в Палате по патентным спорам, вполне реальна ситуация, когда 
в суде патентообладатель настаивает на том, что тот или иной признак, 
которым запатентованное изделие отличается от изделия нарушителя, 
несущественен, поэтому патент нарушен, и тот же самый признак при 
попытке оспаривания патента в Палате по патентным спорам объявляет-
ся существенным, если это позволяет сохранить действие патента. Пред-
ставляется, что в данном случае применение принципа эстоппель – пусть 
не с оговоркой на делопроизводство по заявке, а с оговоркой на ранее 
высказанную позицию самого патентообладателя, – и есть тот правовой 
механизм, который мог бы помочь блокировать такие ситуации. 

Наглядной иллюстрацией к сказанному является спор о патенте 
на промышленный образец «Приспособление для монтажа» по патенту 
РФ № 95186. Получив патент на изделие, по своей сути являющееся 
скрытым приспособлением для монтажа террасной доски типа «ключ», 
патентообладатель предъявил иск о нарушении патента конкуренту, про-
дающему ключ для монтажа террасной доски, несколько отличающийся 
по внешнему виду от запатентованного. В заключении специалиста, пред-
ставленном в арбитражный суд в поддержку позиции патентообладателя, 
было указано, в частности, что форма выполнения верхнего левого угла 
(прямой угол или срезанный) не является существенным признаком. Спе-
циалистом был сделан вывод, что общие впечатления от сравниваемых 
изделий в глазах информированных потребителей не будут отличаться. 
Ответчик, использовавший свой вариант ключа до даты приоритета па-
тента, но не располагающий достаточными для суда доказательствами 
такого преждепользования, предпринял попытку оспорить выдачу патента.  
В качестве ближайшего аналога, информация о котором присутствовала 
в открытом доступе до даты приоритета патента, в возражении был ука-
зан вариант, более сходный с запатентованным, чем изделие ответчика.
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Запатентованное  
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Ближайший  
аналог

При рассмотрении в Палате по патентным спорам возражения про-
тив выдачи патента патентообладатель настаивал на том, что форма 
выполнения верхнего левого угла ключа является существенным при-
знаком, влияющим на общее впечатление от запатентованного изделия. 
Разные юрисдикции, несинхронность по времени рассмотрения споров 
о нарушении патента и его аннулировании делают такую тактику ре-
альной и оправданной. Чем больше специалистов будет ссылаться на 
доктрину эстоппель в сходных ситуациях, указывая на недопустимость 
противоречивости правовой позиции стороны спора, тем больше веро-
ятность того, что российской практике рассмотрения споров по про-
мышленным образцам не придется ждать полтора столетия до букваль-
ного отражения применения эстоппеля в судебных решениях.
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ВЗЫСКАНИЕ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ  
ПРИ ЧАСТИЧНОМ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ИСКА 
О НАРУШЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ. 
КТО ВЫИГРЫВАЕТ – ИСТЕЦ ИЛИ ОТВЕТЧИК?

Е. Л. ШЕХТМАН, 
директор ООО «ИНКО», Агентство защиты 
интеллектуальных прав, ст. преподаватель 

Новосибирского гос. ун-та,  
патентный поверенный РФ, Новосибирск

Важнейшим инструментом защиты интеллектуальных прав, как то-
варных знаков, изобретений, полезных моделей или промышленных об-
разцов, так и произведений, и объектов смежных прав, является обра-
щение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

При этом обращение в суд влечет для правообладателя необхо-
димость нести определенные затраты времени и денег. При подго-
товке иска одним из важнейших вопросов, который решает правооб-
ладатель, – какие именно требования предъявлять и в каком размере 
взыскивать компенсацию за нарушение прав. 

С другой стороны, нарушитель интеллектуальных прав может быть 
как злостным, так и случайным, а со стороны правообладателей неред-
ки случаи злоупотребления или предъявления требования компенсации 
в максимальном размере. Баланс справедливости и «положения, суще-
ствовавшего до нарушения права», ищет суд.

Нередко компенсация за нарушение интеллектуальных прав взы-
скивается в размере гораздо меньшем, чем заявляет истец. Часть ис-
ковых требований, например требование о прекращении производства 
контрафактной продукции, может быть оставлено без удовлетворения, 
потому что ответчик производство уже прекратил. 

После любого решения суда, на основании ст. 110 АПК РФ, воз-
никает возможность взыскать судебные расходы выигравшей стороны 
со стороны проигравшей. Согласно п. 1 указанной статьи судебные 
расходы, понесенные участвующими в деле лицами, в пользу которых 
принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны 
проигравшей. В случае если иск удовлетворен частично, судебные рас-
ходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру 
удовлетворенных исковых требований.
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До 2016 г. вопрос распределения судебных расходов рассматривался 
исходя из разъяснений Верховного Суда РФ, данных в Обзоре судебной 
практики ВС РФ за первый квартал 2005 года1 и согласно которым «упра-
вомоченной на возмещение расходов на оплату услуг представите-
ля будет являться сторона, в пользу которой состоялось решение 
суда: либо истец – при удовлетворении иска, либо ответчик – при 
отказе в удовлетворении исковых требований. Расходы по оплате 
услуг представителей присуждаются только одной стороне». 

Однако в 2016 г. ситуация кардинально изменилась. В Постанов-
лении Пленума ВС РФ от 21 января 2016 г. № 12 был сформулиро-
ван новый подход к порядку распределения расходов на оплату ус-
луг представителя с учетом принципа пропорциональности. Согласно  
п. 20 данного Постановления при неполном (частичном) удовлетворении 
имущественных требований, подлежащих оценке, судебные издержки 
присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом 
исковых требований, а ответчику – пропорционально той части исковых 
требований, в которой истцу отказано (статьи 98, 100 ГПК РФ, статьи 
111, 112 КАС РФ, статья 110 АПК РФ).

Следование данному принципу дается региональным судам тяже-
ло, ведь может так сложиться, что сумма судебных расходов окажется 
больше суммы взысканной компенсации, и истец, добившись прекра-
щения нарушения со стороны ответчика, после принятия определения 
о взыскании судебных расходов, может стать обязанным выплатить от-
ветчику сумму, превышающую размер компенсации.

Однако Суд по интеллектуальным правам (СИП) в большинстве по-
становлений выдерживает позицию Верховного Суда. 

Так, в Постановлении от 16.09.2016 по делу № А43-23561/2014 
СИП в качестве суда кассационной инстанции, оставляя в силе судеб-
ные акты судов, указал, что «доводы истца о том, что он является 
выигравшей стороной в настоящем споре вследствие признания 
ответчика нарушителем исключительного права, в связи с чем су-
дебные расходы на оплату услуг представителя должны быть взы-
сканы только с ответчика в пользу истца, противоречат нормам 
действующего законодательства, в том числе о пропорциональном 
распределении судебных расходов при частичном удовлетворении 

1 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2005 г. (по гражданским 
делам) – Утв. постановлениями Президиума Верховного Суда РФ от 4, 11 и 18 мая 2005 г.
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых 
вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотре-
нием дела».
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иска, а несогласие заявителя с соответствующими выводами судов 
связано с неверным толкованием им норм процессуального права, 
что не свидетельствует о судебной ошибке и не может являться 
основанием для отмены обжалуемых судебных актов».

В своем Постановлении СИП также указал, что: «если иск удов-
летворен частично, то это одновременно означает, что в части 
удовлетворенных требований арбитражный суд подтверждает 
правомерность заявленных требований, а в части требований, в 
удовлетворении которых отказано, арбитражный суд подтверж-
дает правомерность позиции ответчика». 

Однако региональные суды по-прежнему отказывают во взыскании 
расходов ответчику под разными предлогами, как то: «размер компен-
сации не зависит от работы представителя и определяется судом», либо 
«суд взыскал компенсацию в фиксированном размере, фактически удов-
летворив требования истца, только изменив сумму». Также суд пробу-
ет проводить аналогию с уменьшением размера неустойки по ст. 333 
ГК РФ, уменьшение размера которой прямо отнесено к исключению 
из принципа пропорционального возмещения судебных расходов (п. 21 
упомянутого Постановления Пленума ВС РФ от 21 января 2016 г. № 1).3 

Можно ли считать ответчика частично выигравшим, если с него 
взыскана компенсация в 10 раз меньше, чем изначально заявлял ис-
тец? С одной стороны, он признан нарушителем, с другой стороны это 
означает, что истец не обосновал размер компенсации, ведь он мог 
изначально заявить компенсацию в разумном размере, что, возможно, 
привело бы к заключению мирового соглашения. 

Несмотря на то, что компенсацию за нарушение интеллектуальных 
прав уменьшает суд, судебный процесс является состязательным, и сниже-
ние компенсации с последующим взысканием судебных расходов может 
быть осознанной стратегией ответчика, ненамеренно нарушившего права 
и желающего минимизировать потери от жаждущего расправы истца. 

По мнению автора доклада, пропорциональное – в пользу истца и 
ответчика – возмещение судебных расходов дисциплинирует правооб-
ладателей, призывая внимательнее относиться к обоснованию исковых 
требований и использовать время суда обоснованно, а также стимулиру-
ет стороны к заключению мирового соглашения во избежание излишних 
судебных расходов – как своих, так и другой стороны.

3 Номера дел с такой аргументацией не приводятся в связи с тем, что дела не прошли еще 
кассационную инстанцию.
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СООТНОШЕНИЕ НОРМ 
АВТОРСКОГО И МУЗЕЙНОГО ПРАВА

Е. Н. ПЕТРОВ, 
доц. кафедры патентного права и правовой 
охраны средств индивидуализации РГАИС,  
канд. техн. наук, Москва

В сети Интернет, в периодических, художественно-публицистиче-
ских и других изданиях в Российской Федерации и за рубежом в по-
следнее время стали достаточно часто появляться изображения храня-
щихся в государственных, частных, ведомственных музеях культурных 
ценностей и музейных экспонатов, воспроизведенные без получения 
соответствующего разрешения со стороны дирекций музеев. Издаются 
альбомы, буклеты, каталоги, книги, в которых основную содержатель-
ную часть занимают описание музейных предметов, памятников в целом 
или отдельных их фрагментов, и где используемые изображения музей-
ных экспонатов выполняют иллюстративную роль.

Как известно, получение разрешения дирекции музея на воспроиз-
ведение музейных предметов в указанных изданиях и средствах массо-
вой информации в России регулируется законом, и давать такое раз-
решение на воспроизведение музейных предметов (экспонатов) в той 
или иной форме может не только музей как собственник музейного 
предмета или уполномоченное им лицо, но и автор музейного предмета 
как правообладатель.

Получение разрешения на копирование музейных предметов (музей-
ных экспонатов) особенно важно в практической деятельности музеев, 
при этом необходимо представлять, каким образом соотносятся меха-
низмы правовой охраны музейных предметов (экспонатов), обеспеченные 
нормами авторского права и музейного права. Отметим, что в законода-
тельстве России отсутствует понятие «музейное право», однако в лите-
ратуре достаточно часто можно встретить именно такую терминологию.

Охрана результатов интеллектуальной деятельности, связанная с 
музейным правом, прежде всего, требует определения музейных экс-
понатов, представленных в музеях России. К этим экспонатам относят 
такие музейные предметы, как:

- картины и рисунки, изделия ручной работы, выполненные на лю-
бой основе и из любых материалов;
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- гравюры, эстампы, литографии, оригиналы, печатные формы;
- произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе 

художественные изделия из стали, стекла, керамики, дерева и других 
материалов;

- изделия народных традиционных художественных промыслов;
- составные части и фрагменты архивных, исторических, художе-

ственных памятников и памятников монументального искусства;
- старинные книги, издания, представляющие особый художествен-

ный, исторический интерес;
- архивы, включая фото-, кино-, видеоархивы.
Каждый из таких музейных предметов относится к произведени-

ям, выраженным в материальной (объективной) форме, имеет автора 
и охраняется авторским правом в соответствии со статьями 1265–1268 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). При этом музей, 
соблюдая не менее значимые личные права автора произведения, такие 
как право авторства, право на имя, не может не упоминать или искажать 
имя автора выставляемого в музее или на выставке художественного про-
изведения, за исключением случая, когда сам автор разрешает исполь-
зовать произведение под псевдонимом или анонимно (ст. 1265 ГК РФ). 

Действительно, в подобной ситуации очевидно противоречие между 
нормами авторского права, музейного права и правом собственности, 
так как после истечения срока действия авторского права, установлен-
ного законом в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти, 
произведение переходит в общественное достояние, когда его свобод-
но и без ограничений может использовать любое лицо без выплаты 
вознаграждения автору. 

При этом согласно ст. 36 Федерального закона от 26.05.1996 
№ 54-ФЗ «О музейном фонде и музеях в Российской Федерации» 
(далее – Закон №  54-ФЗ) «производство изобразительной, печатной, 
сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народно-
го потребления с использованием изображений музейных предметов 
и музейных коллекций, зданий музеев, объектов, расположенных на 
территориях музеев, а также с использованием их названий и сим-
волики осуществляется с разрешения дирекций музеев».

Музейный предмет – культурная ценность, качество либо особые 
признаки которой делают необходимым для общества его охрану, ис-
следование, публичное представление, экспозицию. Таким образом 
определено, что музейный предмет относится к произведению, являю-
щемуся результатом интеллектуальной деятельности – РИД, следова-
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тельно у автора этого произведения имеются также личные неимуще-
ственные и иные права, и музей обязан информировать посетителей 
о том, кто является автором произведения (музейного экспоната). Од-
нако в хозяйственном обороте эти права прямым образом не исполь-
зуются, – используется только исключительное право (ст. 1270 ГК РФ), 
которое в данном случае – представления РИД в качестве музейных 
произведений (экспонатов) – чаще всего уже и не принадлежат автору, 
так как сам автор или другие правообладатели (наследники, агенты и 
т. д.) передали этот музейный предмет в собственность музея вместе 
с исключительным правом на него.

В этом случае правообладателем музейного предмета (экспоната) 
становится государство в лице федерального органа исполнительной 
власти, на который Правительством РФ возложено государственное ре-
гулирование в области культуры, или муниципальное образование, му-
зей, или физическое лицо, если музей – частный. 

В соответствии со ст. 4 Закона № 54-ФЗ «от имени Российской Фе-
дерации имущественные и неимущественные личные права и обязан-
ности, а также государственный контроль в отношении музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, осуществляет федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере культуры», а в соответствии с положениями ст. 
6 Закона «музейные предметы и музейные коллекции, включенные в 
состав Музейного фонда РФ, могут находиться в государственной, 
муниципальной, частной или иных видах собственности…». 1

Таким образом, исключительное право на произведение (музей-
ный предмет) позволяет правообладателю использовать произведение 
(музейный предмет) не противоречащим закону способом: воспроиз-
водить, распространять, публично показывать, осуществлять прокат 
оригинала и т. д. (ст. 1270 ГК РФ). Положения данной статьи ГК РФ 
коррелируют со ст. 3 Закона № 54-ФЗ, где отмечается, что «публи-
кация – одна из основных форм деятельности музея, предпола-
гающая все виды представления обществу музейных предметов 
и музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения 
в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей». 
В этой ст. 3 Закона № 54-ФЗ прямо указано на исключительное пра-

1 Гаврилов Э. П. Право интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные 
права. ХХ век. – М.: Изд-во «Юрсервитум», 2016. С. 347-362.
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во музея на произведение, так как ст. 16 Закона № 54-ФЗ разрешает  
«…использование музейных предметов и музейных коллекций в науч-
ных, культурных, образовательных, творческо-производственных 
целях». Эти цели и являются основанием для свободного использова-
ния произведений (музейных предметов).

Цели создания музеев в России определены в ст. 27 Закона  
№  54-ФЗ, в том числе как осуществление просветительной, научно-
исследовательской и образовательной деятельности, а также изуче-
ние музейных предметов и музейных коллекций. В соответствии со  
ст. 1274 ГК РФ свободное использование произведения в информаци-
онных, научных, учебных и культурных целях допускается без согласия 
автора или иного правообладателя и без выплаты ему вознаграждения, 
но с обязательным указанием имени автора используемого произведения, 
что аналогично правовым нормам ст. 1276 ГК РФ, в соответствии с ко-
торыми допускается свободное использование произведения, постоянно 
находящегося в месте, открытом для свободного посещения (здания на 
улице, городские парки, выставки и т. д.), без выплаты вознаграждения. 

Отдельно отметим, что ст. 36 Закона № 54-ФЗ закрепляет за му-
зеями право первой публикации музейных предметов и музейных кол-
лекций, а также возможность передачи прав на использование в коммер-
ческих целях музейных предметов и коллекций путем их воспроизведения 
при производстве рекламной, сувенирной продукции. Тем самым музею 
предоставляется исключительное право коммерческого использования 
произведения (музейного предмета), являющегося музейным экспонатом. 

Таким образом, главным отличием права музеев, в соответствии 
с Законом № 54-ФЗ, от прав автора и наследников произведения, в 
соответствии с ГК РФ, является право только контролировать и исклю-
чительно коммерческое использование, а другие, в том числе неимуще-
ственные (право авторства, право на имя и т. д.) и иные права музеем не 
контролируются – это разрешено обладателю интеллектуальных прав 
на произведение (музейный предмет).

В том числе, это касается и возможности запретить или разрешить 
некоммерческое использование произведения, что относится к прерога-
тиве обладателя интеллектуальных прав на музейный предмет, хотя на 
многие экспонируемые в музеях произведения срок действия исключи-
тельных прав давно истек (картины Рубенса, Рембрандта, Веласкеса и 
др.). Это правомочие не зависит от наличия авторских прав, оно реали-
зуется и существует одновременно с охраной и защитой авторских прав 
на произведение, относящееся к интеллектуальной собственности, что и 
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позволяет использовать и одновременно контролировать использование 
музейных предметов, представленных в музеях. 

Музей вправе запретить изготовление копий музейных предметов 
в коммерческих целях при обращении при первой публикации (когда 
музей получает просьбу разрешить изготавливать изображение му-
зейного предмета в виде репродукции, копии, фотографии музейного 
предмета), если изготовление такого изображения может нанести вред 
оригиналу, т. е. приведет к ухудшению состояния музейного предмета, 
или такое действие будет препятствовать доступу посетителей музея к 
музейному предмету.

Следовательно, если предметом возможного судебного спора 
является требование о запрете коммерческого использования путем 
воспроизведения предмета, входящего в состав Музейного фонда РФ, 
необходимо обратиться к нормам музейного законодательства, кото-
рые не препятствуют свободному использованию произведения, пере-
шедшего в общественное достояние, и которые ограничивают его ком-
мерческое использование, устанавливая специальный правовой режим 
для таких объектов. В этом случае нормы об авторском праве не при-
менимы. В остальных случаях музей обязан разрешить изготовление ко-
пии экспоната, однако при этом причитающееся музею вознаграждение 
за оказанную услугу (разрешение) должно быть соразмерно затратам 
музея на создание такой услуги, никакого дополнительного вознаграж-
дения за дальнейшее использование изображения музейного предмета 
музей не вправе устанавливать и взимать. Изготовленный в виде копии с 
музейного предмета экземпляр является собственностью изготовившего 
его лица и может быть использован, как и любой находящийся у соб-
ственника материальный предмет, с обеспечением требований вещного 
права на материальный объект.
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РОЛЬ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ  

ПРИ СОЗДАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

М. А. РЕШЕТНИКОВА, 
инженер по патентной  

и изобретательской работе  
АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород 

В настоящее время Российская Федерация активно интегрируется в 
мировую экономическую систему, основой которой является научно-техни-
ческий потенциал. Способность генерировать новые знания, разрабатывать 
и быстро осваивать в производстве новые технологии, выводить на ры-
нок новый продукт и защищать его от несанкционированного копирования 
определяет конкурентоспособность компании в современных условиях.

Акционерное общество «ОКБМ Африкантов» – одна из ведущих 
конструкторских организаций Госкорпорации «Росатом», крупный науч-
но-производственный центр атомного машиностроения, располагающий 
сегодня многопрофильным конструкторским коллективом, собственной 
исследовательской, экспериментальной и производственной базой. Все-
го по проектам и с участием предприятия было построено и успешно 
эксплуатировалось около 500 ядерных реакторов и паропроизводящих 
установок, сотни единиц сложного технологического оборудования.

В 2018 г. АО «ОКБМ Африкантов» в процессе выполнения НИОКР 
по основным бизнес-направлениям деятельности получило 12 патентов 
на изобретения, а также оформило 20 секретов производства (ноу-хау). 
В настоящее время портфель интеллектуальной собственности предпри-
ятия включает в себя 95 патентов на изобретения и полезные модели, 
738 ноу-хау и 91 программу для ЭВМ.

Основной стратегической целью ГК «Росатом», а также нашего пред-
приятия является создание новых конкурентоспособных продуктов для рос-
сийского и международного рынков. Одним из инструментов эффективного 
управления процессом создания, освоения и сбыта продукции, а также по-
вышения ее конкурентоспособности являются патентные исследования.

Рассмотрим основные определения.
Конкурентоспособность – совокупность характеристик продукта 

и сопутствующих его продаже и потреблению услуг, отличающих его от 
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продуктов-аналогов по степени удовлетворения потребностей потреби-
теля, по уровню затрат на его приобретение и эксплуатацию. Это спо-
собность товара соответствовать ожиданиям потребителей, способность 
товара быть проданным.

Патентные исследования – это исследования технического уров-
ня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их ох-
раноспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности на основе 
патентной и другой информации. Патентные исследования проводятся 
на всех стадиях жизненного цикла объекта, что характеризует систем-
ный подход в управлении созданием конкурентоспособной продукции.

На нашем предприятии патентные исследования проводятся в соот-
ветствии с СТО СМК-054-2019 «Патентные исследования. Содержание и 
порядок проведения», разработанном на основе ГОСТ Р 15.011-96 «Си-
стема разработки и постановки продукции на производство. Патентные 
исследования. Содержание и порядок проведения».

Порядок проведения патентных исследований включает:
- определение задач патентных исследований, видов исследований 

и методов их проведения;
- разработку задания на проведение патентных исследований;
- определение требований к поиску патентной и другой документа-

ции, разработку регламента поиска;
- поиск и отбор патентной и другой документации в соответствии с 

утвержденным регламентом и оформление отчета о поиске;
- систематизацию и анализ отобранной документации;
- обоснование на основе результатов патентных исследований пред-

ложений по дальнейшей деятельности хозяйствующего субъекта, под-
готовку выводов и рекомендаций;

- оформление результатов исследований в виде отчета о патентных 
исследованиях.

Основная (аналитическая) часть отчета о патентных исследованиях 
в общем случае включает разделы:

- технический уровень и тенденции развития объекта хозяйственной 
деятельности; 

- использование объектов интеллектуальной собственности и их 
правовая охрана;

- исследование патентной чистоты объектов техники;
- анализ деятельности предприятий и перспектив их развития.
Важной составляющей отчета о патентных исследованиях являются 

предложения по использованию результатов патентных исследований 
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для совершенствования продукции и развития деятельности организа-
ции, а именно:

1) необходимость создания новых или усовершенствования суще-
ствующих продуктов, обладающих конкурентоспособностью; замена 
либо снятие с производства;

2) необходимость выполнения НИР и ОКР для создания новых объ-
ектов техники;

3) приобретение лицензий сторонних предприятий с целью исполь-
зования известных технических решений;

4) обеспечение правовой охраны объектов интеллектуальной соб-
ственности;

5) необходимость выполнения патентных исследований на последу-
ющих этапах работ;

6) возможное получение прибыли от использования объектов ин-
теллектуальной собственности или от продажи на них лицензий. 

Патентные исследования позволяют на основе сравнительного ана-
лиза сведений, выявленных в уровне техники, и результатов интеллекту-
альной деятельности (РИД), созданных в процессе разработки изделия 
и зафиксированных в комплекте рабоче-конструкторской документации 
(РКД), разделить созданные результаты на следующие группы:

1) новые РИД, удовлетворяющие условиям охраноспособности;
2) предшествующие РИД, которые входят в уровень техники и могут 

свободно использоваться;
3) РИД, на которые действуют исключительные права, принадлежа-

щие как предприятию, так и другим лицам.
Таким образом, патентные исследования помогают предприятию 

оптимально выбрать необходимую и достаточную форму правовой ох-
раны для созданных РИД:

1) патентование в России или в других странах;
2) охрана в режиме коммерческой тайны как ноу-хау;
3) охрана в режиме государственной тайны.
Рассмотрим основные факторы конкурентоспособности объектов 

техники и покажем связь между их обеспечением и патентными иссле-
дованиями.

1. Соответствие технического уровня продукции последним 
достижениям науки и техники. Требуется проведение двух видов па-
тентных исследований: отбор наиболее эффективных изобретений на 
основе оценки их значимости и оценка технического уровня разрабаты-
ваемой продукции.
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2. Соответствие качества продукции требованиям потреби-
телей. Проведение особого вида патентных исследований – установле-
ние требований потребителей к продукции, когда изучаются патентные 
документы в данной области техники, и на основе сведений из описания, 
касающихся предшествующего уровня техники, проводится анализ не-
достатков существующих технических решений.

3. Тенденции развития рынка продукции аналогичного назначения. 
Проводятся патентные исследования трех видов: 1) анализ тенденций 
развития продукции; 2) анализ тенденций развития различных техниче-
ских направлений создания данной продукции; 3) анализ тенденций раз-
вития области техники, в которой продукция находит свое применение.

4. Условия конкуренции на рынке продукции. Проводится анализ 
патентной активности фирм-конкурентов, динамики патентования в кон-
кретной стране, выявляются основные направления научных исследова-
ний конкурирующих фирм.

5. Патентно-правовые факторы. Патентная чистота является од-
ним из основных условий обеспечения конкурентоспособности продук-
ции. Это означает, что продукция не должна подпадать под действие 
охранных документов, выданных в стране, где она реализуется как то-
вар. Проверка изделий на патентную чистоту осуществляется в России 
путем проведения патентных исследований в процессе разработки, а ее 
результаты отражаются в отчете о патентных исследованиях. Следует 
отметить, что исследование патентной чистоты продукции необходимо 
начинать на ранних этапах ее разработки – уже на этапе эскизного 
проектирования. Существенную роль в обеспечении конкурентоспособ-
ности продукции играет патентование используемых в ней технических 
решений. Наличие патентов облегчает переговоры о субподряде, со-
вместном производстве, лицензионном соглашении, так как многие 
фирмы отказываются подписывать соглашения, в которых содержатся 
обязательства хранить в секрете передаваемые технические решения. 
«Сильные» патенты и товарные знаки могут обеспечить монопольное 
положение, а также возможность осуществления экспортных операций.

6. Производственные факторы. Возможность создания конкурен-
тоспособной продукции определяется величиной расходов на НИОКР 
(не менее 2 % от объема производства). Расходы на НИОКР включают 
расходы на проведение патентных исследований.

7. Условия поставки и сбыта продукции. Совместная разработка 
продукции договаривающимися сторонами на основе патентов и ноу-хау.
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8. Стоимостные факторы. Для установления адекватной цены 
изделия необходима оценка его технического уровня.

9. Информационные факторы. Для подготовки рекламы требуется 
оценить технический уровень продукции.

Заказчиками продукции АО «ОКБМ Африкантов» являются пред-
приятия Госкорпорации «Росатом», атомного машиностроения, судо-
строительной промышленности, Министерство обороны РФ.

Для повышения качества выполнения патентных исследований Ре-
шением заместителя Министра обороны РФ, отвечающего за военно-
техническое обеспечение войск, от 30 октября 2013 г. № 186/2/5068 
заказчикам предписано проводить окончательное закрытие работ толь-
ко после представления исполнителями отчетов о патентных исследо-
ваниях, согласованных с научно-исследовательским Центром проблем 
интеллектуальной деятельности МО РФ ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны 
России. Теперь каждый договор на НИОКР требует проведения патент-
ных исследований с четко определенными целями.

Ниже приведена статистика по общему количеству выпущенных от-
четов о патентных исследованиях, начиная с 2008 г. 

Год Количество отчетов о патентных исследованиях

2008 11

2009 23

2010 9

2011 45

2012 29

2013 64

2014 59

2015 38

2016 29

2017 33

2018 36

В настоящее время специалистами патентной службы АО «ОКБМ 
Африкантов» проводятся патентные исследования не только относи-
тельно России, но и по другим странам, например, КНР, в рамках про-
екта CFR600, где целью патентных исследований является проверка 
патентной чистоты. Это обеспечивает поставку китайской стороне па-
тентно-чистой продукции в рамках Соглашения между Правительством 
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Российской Федерации и Правительством КНР о сотрудничестве в со-
оружении и эксплуатации на территории КНР демонстрационного реак-
тора на быстрых нейтронах.

Рассмотрим статистику распределения выпущенных отчетов о патент-
ных исследованиях в зависимости от задач патентных исследований и на-
значения по использованию. Можно отметить, что основной задачей при 
проведении патентных исследований в АО «ОКБМ Африкантов» является 
проверка патентной чистоты. Количество выпущенных отчетов о патент-
ных исследованиях распределяется почти равномерно для продукции 
гражданского, а также военного, специального и двойного назначения.

Год

Назначение  
использования

Задачи патентных исследований

граждан-
ское 

военное,  
специальное   
и двойное

патентная 
чистота

технический 
уровень

патенто- 
способность

2011 27 18 26 15 4

2012 16 13 22 5 2

2013 36 28 38 17 9

2014 35 24 33 19 7

2015 20 18 21 12 5

2016 15 14 19 9 1

2017 18 15 24 9 -

2018 22 14 23 11 2

При проведении патентных исследований были выявлены несколь-
ко случаев подпадания под действие патента. Так, предприятию был 
передан технический проект, основанный на патенте на теплообменное 
оборудование другого предприятия. Чтобы не нарушить права, можно 
было заключить лицензионный договор, но руководство приняло ре-
шение внести изменения в продукт, обойдя тем самым патент и создав 
конкурентоспособный продукт с улучшенными характеристиками.

Был и другой случай по тематике центробежных насосов. Обойти 
нарушаемый патент на тот период времени не представлялось возмож-
ным, поэтому с патентообладателем – сторонним предприятием был 
заключен лицензионный договор на использование запатентованного 
технического решения.

При проведении патентных исследований специалисты патентной 
службы АО «ОКБМ Африкантов» используют базы данных Роспатен-
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та, Европейского патентного ведомства – Espacenet и базы нацио-
нальных патентных ведомств. Часто возникают трудности, связанные с 
невозможностью определения актуального юридического статуса за-
рубежного патента, невозможностью просмотра полнотекстовых ино-
странных патентных документов и переводов к ним. Для проведения 
патентного поиска по нескольким странам необходимо выполнить от-
дельно поиск в патентном ведомстве каждой страны, что требует до-
полнительных временных затрат.  

В тестовом режиме специалисты патентной службы использовали 
ресурсы Questel Orbit, позволяющие одновременно проводить поиск 
патентных документов практически всех стран. Данный ресурс облада-
ет развитыми инструментами аналитики, позволяет строить патентные 
ландшафты для получения общей картины патентной активности инте-
ресующих стран, повышает скорость и надежность поиска. Учитывая 
все преимущества данного ресурса, а также объем работ, связанных с 
проведением патентных исследований, использование Questel Orbit в 
будущем позволит выполнять работы более качественно. Это поможет 
предприятию эффективно управлять правами на РИД, так как результа-
ты патентных исследований представляют коммерческую ценность для 
промышленного предприятия. Однако проведение патентных исследо-
ваний требует существенных временных затрат и невозможно без со-
вместного участия в этой работе технических специалистов в конкрет-
ной области и патентоведов.

Таким образом, патентные исследования позволяют оценить кон-
курентоспособность продукции, выпускаемой промышленным пред-
приятием, определить тенденции развития конкретного объекта тех-
ники, оценить условия конкуренции на конкретных рынках, изучить 
патентную активность фирм-конкурентов, выявить направления их 
научных исследований, что способствует закреплению и усилению 
позиции предприятия на рынке. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Н. В. РОМАНОВА, 
нач. Центра патентных услуг ФГБОУ ВО  
«СГУ имени Н. Г. Чернышевского», российский  
и евразийский патентный поверенный, Саратов

На сегодняшний день нематериальные активы (НМА) стали неотъ-
емлемой частью хозяйственной деятельности не только коммерческих 
предприятий, но и бюджетных организаций, в том числе вузов. 

Для определения первоначальной стоимости НМА с целью их 
учета в бухгалтерской отчетности необходимо вести учет затрат на 
создание и приобретение результатов интеллектуальной деятель-
ности (РИД). РИД в дальнейшем, при условии наличия надлежаще 
оформленных документов, подтверждающих исключительное право 
организации на него, может удовлетворять всем условиям отнесе-
ния его к НМА. 

Порядок определения первоначальной стоимости НМА в бюджет-
ной организации регулируется утвержденной приказом Минфина РФ от 
01.12.2010 № 157н1 Инструкцией, в пункте 62 которой содержится пере-
чень расходов, учитываемых при формировании первоначальной стоимо-
сти НМА при его создании, приобретении. С вступлением в силу поправок, 
внесенных Приказом Минфина № 148н от 27 сентября 2017 г., изменил-
ся перечень расходов, включаемых в фактические вложения в НМА. 
Сравнение перечня расходов, учитываемых при формировании перво-
начальной стоимости НМА, до и после внесения указанных изменений 
приведено ниже в таблице.

1 Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук государственных муниципальных учреждений и 
инструкции по его применению».
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До изменений (Приказ Минфина  
от 01.12.2010 № 157Н)

С учетом изменений (Приказ  
Минфина от 27.09.2017 № 148н)

В сумму фактических вложений включаются расходы:

суммы, уплачиваемые правообладате-
лю (продавцу) в соответствии с договором 
(государственным (муниципальным) кон-
трактом) об отчуждении (приобретении) 
исключительного права на результат интел-
лектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации;

суммы, уплачиваемые правообладате-
лю (продавцу) в соответствии с договором 
(государственным (муниципальным) кон-
трактом) об отчуждении (приобретении) 
исключительного права на результат интел-
лектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации;

регистрационные сборы, государ-
ственные пошлины, патентные пошли-
ны и иные аналогичные платежи, про-
изведенные в связи с приобретением 
(получением) исключительных (имуще-
ственных) прав на объекты нематери-
альных активов;

вознаграждения, уплачиваемые по-
среднической организации, через кото-
рую приобретен объект нематериаль-
ных активов;

суммы, уплачиваемые учреждени-
ем за информационные и консультацион-
ные услуги, связанные с приобретением 
(созданием) объектов нематериальных 
активов;

суммы, уплачиваемые за выпол-
нение работ или оказание услуг при 
создании нематериального актива со-
гласно договорам (государственным 
(муниципальным) контрактам), в том 
числе по договорам авторского заказа 
(авторским договорам), договорам на 
выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, технологиче-
ских работ;

расходы на выплаты по оплате труда 
сотрудников, непосредственно занятых в 
процессе создания нематериального ак-
тива или в выполнении научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских, техно-
логических работ;

расходы на выплаты по оплате труда 
сотрудников, непосредственно занятых в 
процессе создания нематериального ак-
тива или в выполнении научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских, техно-
логических работ;
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расходы на содержание и эксплуа-
тацию научно-исследовательского обору-
дования, установок и сооружений, других 
основных средств и иного имущества, рас-
ходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов, использованных 
непосредственно при создании нематери-
ального актива, первоначальная стоимость 
которого формируется;

расходы на содержание и эксплуа-
тацию научно-исследовательского обору-
дования, установок и сооружений, других 
основных средств и иного имущества, рас-
ходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов, использованных 
непосредственно при создании нематери-
ального актива, первоначальная стоимость 
которого формируется;

иные расходы, непосредственно 
связанные с приобретением, созданием 
нематериального актива и обеспечением 
условий для использования актива в за-
планированных целях.

иные расходы, непосредственно 
связанные с приобретением, созданием 
нематериального актива и обеспечением 
условий для использования актива в за-
планированных целях.

Не включаются в сумму фактических вложений:

общехозяйственные и иные анало-
гичные расходы, кроме случаев, когда они 
непосредственно связаны с приобретени-
ем, созданием объекта нематериальных 
активов;

общехозяйственные и иные анало-
гичные расходы, кроме случаев, когда они 
непосредственно связаны с приобретени-
ем, созданием объекта нематериальных 
активов;

расходы по научно-исследователь-
ским, опытно-конструкторским и техно-
логическим работам предшествующих от-
четных периодов, которые были признаны 
доходами и расходами;

расходы по научно-исследователь-
ским, опытно-конструкторским и техно-
логическим работам предшествующих от-
четных периодов, которые были признаны 
доходами и расходами;

расходы, непосредственно связан-
ные с созданием образцов новых изде-
лий (опытных образцов), принимаемых по 
результатам научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ в состав нефинансовых активов 
учреждения.

расходы, непосредственно связан-
ные с созданием образцов новых изде-
лий (опытных образцов), принимаемых по 
результатам научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ в состав нефинансовых активов 
учреждения.

расходы по научно-исследователь-
ским, опытно-конструкторским и тех-
нологическим работам, оказываемым уч-
реждением по договорам (контрактам).

Формирование первоначальной стоимости НМА в бюджетных ор-
ганизациях всегда вызывало и вызывает определенные трудности и, 
как правило, фактические затраты на создание НМА состояли из сумм 
оплаченных пошлин и выплаченного авторского вознаграждения, что и 
составляло балансовую стоимость актива. Накопление и учет размера 
заработной платы сотрудников, непосредственно занятых в процессе 
создания данного НМА или в выполнении научно-исследовательских, 
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опытно-конструкторских, технологических работ, как правило, не ве-
лось. Это связано, в частности, с трудностями определения сотрудни-
ков, непосредственно занятых в процессе создания НМА, и даты начала 
его создания. Как правило, состав авторов служебного РИД становится 
известен к моменту, когда результат уже получен, и накопление зара-
ботной платы пора остановить. При этом следует отметить, что такое 
положение дел, когда при формировании первоначальной стоимости 
НМА не учитывались расходы на его создание, а учитывались только 
расходы на приобретение исключительных прав на него, было признано 
Счетной палатой РФ2 нарушением пунктов 23, 62 Инструкции3.

После выхода указанных изменений нормативно установленного по-
рядка определения первоначальной стоимости НМА ситуация в нашем 
вузе – Саратовском государственном университете (СГУ) усугубилась, 
потому что внесенные изменения трактуются сотрудниками бухгалтерии 
и местных налоговых органов так, что из данного перечня исключены 
расходы, выделенные в таблице курсивом, прежде всего, пошлины и 
авторские вознаграждения. 

В ответ на наше обращение в Минфин РФ с просьбой разъяснить, 
какие расходы теперь можно относить к иным расходам при форми-
ровании первоначальной стоимости НМА, было получено следующее 
разъяснение (письмо из Министерства финансов РФ от 01.06.2018  
№ 02.07-10/37787): 

«В случае если, согласно положениям Гражданского кодекса РФ, 
исключительные права на РИД возникают с момента их создания в 
виде объективно выраженной формы, а государственная регистрация 
в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности указанных исключительных прав осуществляется по 
желанию правообладателя, то в сформированную ранее до уплаты 
регистрационных сборов (иных аналогичных платежей) первоначаль-
ную стоимость объекта нематериальных активов (принятого к учету в 
момент создания) расходы по регистрационным сборам (иным анало-
гичным платежам) не включаются.

В случае если, согласно положениям Гражданского кодекса РФ, 
исключительные права на РИД возникают с момента их государствен-
ной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по ин-
теллектуальной собственности, либо с моментами регистрации за преде-
лами РФ, то расходы по регистрационным сборам (иным аналогичным 

2 Представление Счетной палаты РФ от 31.05.2018 № ПР 11-186/11-02.
3 Упомянутый Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н.
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платежам), произведенным в целях получения исключительных прав, 
следует учитывать при формировании первоначальной стоимости объ-
екта нематериальных активов».

И даже письмо из Министерства финансов с разъяснением, приве-
денным выше, не стало руководством к действию. Оно трактуется толь-
ко так, что стоимость НМА не может состоять только из иных расходов, 
а может только быть дополнением к «основным расходам».

С учетом этого в СГУ при определении первоначальной стоимости 
НМА реализуется следующий алгоритм.

1. Для служебных РИД, полученных в СГУ в рамках выполнения 
государственного контракта, госзадания, хозяйственного договора, вну-
тренней темы, гранта РНФ и прочих грантов, а также работ, выполня-
емых в рамках должностных обязанностей, предусмотрен следующий 
порядок. Сведения об открытии темы от отдела кадров (приказы) пере-
даются в Центр патентных услуг (ЦПУ), где темы классифицируются 
на потенциально охраноспособные и неохраноспособные. Учет затрат 
ведется по охраноспособным темам. От разработчиков в ЦПУ посту-
пают сведения о начале работ по созданию РИД, сроках и сотруд-
никах – исполнителях, где РИД присваивается шифр. Сведения пере-
даются от ЦПУ в бухгалтерию для накопления затрат по РИД. После 
того как РИД получен, оформлена заявка, сведения от ЦПУ передаются 
в бухгалтерию, накопление затрат по РИД прекращается. Продолжают 
накапливаться только пошлины, уплаченные за патентование изобрете-
ний и полезных моделей. После получения охранного документа инфор-
мация передается от ЦПУ в бухгалтерию для прекращения накопления 
затрат по данному РИД. Комиссия по поступлению и выбытию НМА при-
нимает решение о постановке на баланс. Если охранный документ не 
получен или решение комиссии отрицательное, информация передается 
от ЦПУ в бухгалтерию для списания затрат. 

2. Для неслужебных РИД, приобретенных СГУ в рамках договора 
отчуждения права на подачу заявки (в случае, когда РИД получен 
студентами, аспирантами и/или сотрудниками не в связи с выполне-
нием должностных обязанностей, например при выполнении гранта 
РФФИ), предусмотрен следующий порядок. Сведения о заключенном 
договоре отчуждения права на подачу заявки передаются от ЦПУ в 
бухгалтерию для отнесения суммы договора к затратам на приобре-
тение потенциального НМА. После получения охранного документа 



—  111  —

информация передается от ЦПУ в бухгалтерию для постановки на 
баланс после решения комиссии.

По нашему мнению, при определении первоначальной стоимости 
НМА к расходам, поименованным в пункте «иные расходы», могут быть 
отнесены и те расходы, которые исключаются из п. 62 Инструкции в 
явном виде. При этом целесообразно локальным нормативным актом 
закрепить в учетной политике организации перечень иных расходов, 
связанных с приобретением, созданием нематериального актива и учи-
тываемых при формировании вложений в НМА. Однако, учитывая выво-
ды Счетной палаты РФ, сделанные по результатам проверки ряда вузов, 
первоначальная стоимость НМА не может быть сформирована только 
из расходов на регистрационные сборы или государственные пошлины.
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СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИИ, РОЯЛТИ  
И МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА

Е. В. САВИКОВСКАЯ, 
директор ООО «Патентно-оценочное агентство 
«ИНВЕРС», патентный поверенный РФ,  
Санкт-Петербург

Расчет стоимости патентных лицензий и лицензий на товарный знак 
продолжает вызывать споры, которые нередко требуют вмешательства 
судебных органов. 

При этом, как правило, стороны убеждены, что есть некая объек-
тивная рыночная стоимость лицензий, одинаковая для всех покупателей 
лицензии – лицензиатов. Для определения именно этой, так называе-
мой рыночной стоимости лицензии обычно прибегают к помощи про-
фессиональных оценщиков.

Вопрос определения рыночной стоимости интеллектуальной стои-
мости уже поднимался автором на Петербургских коллегиальных чте-
ниях в 20061 и 20132 годах, тем не менее, поскольку число судебных 
споров по данному вопросу не уменьшается, целесообразно в очеред-
ной раз внести ясность в понятие «рыночной стоимости» лицензий на 
использование объектов патентных прав или товарных знаков.

Рыночная стоимость лицензии 

Ст. 3 Федерального закона № 125-ФЗ от 29 июля 1998 г. «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» содержит следующее 
определение рыночной стоимости объекта оценки:

«Для целей настоящего Федерального закона под рыночной 
стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, 
по которой данный объект оценки может быть отчужден на от-

1 Савиковская Е. В. Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности 
и сущность патентной монополии // Актуальные проблемы правовой охраны и защиты 
интеллектуальной собственности в Российской Федерации и за рубежом: Сб. докл. на-
учно-практической конференции «Коллегиальные чтения – 2006» (Санкт-Петербург, 28-29 
июня 2006 г.) – СПб: Изд. СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006. – С. 112-114.
2 Савиковская Е. В. Конфликт между статьей 40 Налогового кодекса и рыночной стои-
мостью лицензий // Интеллектуальная собственность: теория и практика: Сб. докл. на-
учно-практической конференции «Петербургские коллегиальные чтения – 2013» (Санкт-
Петербург, 26-28 июня 2013 г.) – СПб: ООО «ПиФ.com», 2013. – С. 115-117.
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крытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки дей-
ствуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 
величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные об-
стоятельства, то есть когда:

одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а 
другая сторона не обязана принимать исполнение;

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и дей-
ствуют в своих интересах;

объект оценки представлен на открытый рынок в форме пу-
бличной оферты;

цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за 
объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении 
сторон сделки с чьей-либо стороны не было;

платеж за объект оценки выражен в денежной форме».
В свою очередь, п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ дает опре-

деление публичной оферты как «содержащее все существенные 
условия договора предложение, из которого усматривается воля 
лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в 
предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офер-
той (публичная оферта)». 

Иными словами, под рыночной стоимостью понимается наиболее 
вероятная цена сделки, при которой продавец готов продать объект 
оценки любому покупателю, при этом цена сделки выражена в денеж-
ной форме.

Очевидно, что если объект оценки предлагается к продаже лю-
бому – обезличенному покупателю, то можно предположить, что цена 
сделки при этом остается одинаковой для всех покупателей, т. е. опре-
деляется некая объективная стоимость объекта оценки, не зависящая от 
конкретного покупателя.

В международных стандартах по оценке в определении рыночной 
стоимости (market value) прямо указывается, что «профессионально 
выведенная рыночная стоимость – это объективная оценка уста-
новленных прав собственности на конкретное имущество на за-
данную дату». (МСО 1, 3.1) 

При заключении сделок с интеллектуальной собственностью на от-
крытом конкурентном рынке цена сделки не выражается в денежных 
единицах, а «привязывается» к будущим продажам, осуществляемым 
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покупателем лицензии – лицензиатом, через коэффициент процентных 
отчислений, т. н. роялти. 

Каждый лицензиат при определении цены лицензии, в первую 
очередь, прогнозирует собственные объемы продаж производимой по 
лицензии продукции, оказываемых услуг. Именно этот, по существу, 
субъективный фактор и определяет величину лицензионных платежей 
правообладателю, а дисконтированные лицензионные платежи, в свою 
очередь, формируют величину рыночной стоимости лицензии. Таким 
образом, стоимость прав использования объекта исключительного пра-
ва будет определяться только параметрами будущих продаж конкретно-
го покупателя лицензии. 

Из вышесказанного следует, что рыночной, одинаковой для всех по-
купателей стоимости лицензий не существует. Стоимость лицензии всегда 
имеет субъективный характер, – для каждого лицензиата она своя.

Этот вывод подтверждает и общепринятая формула для опреде-
ления цены лицензии в виде лицензионных платежей, выплачиваемых 
лицензиатом лицензиару за год использования объекта лицензии:

			          X = R x S,			          (1)
где: X – цена лицензии; R – ставка роялти; S – объем продаж продук-
ции, выпускаемой лицензиатом.

Из выражения (1) следует, что лицензионные платежи зависят от 
двух параметров – ставки роялти и объема будущих продаж лицензиата.

Ставка роялти

Ставка роялти не может быть объектом оценки имущества как та-
ковой. Ставку роялти нужно обосновывать данными из открытых ис-
точников. 

Доклад автора на упомянутых Петербургских коллегиальных чте-
ниях 2013 года заканчивался следующим выводом: «В сделках, каса-
ющихся объектов интеллектуальной собственности (исключительных 
прав), единственным параметром, который имеет объективный характер 
и может служить элементом сравнения разных сделок, является размер 
процентных отчислений от объема продаж лицензиата – роялти».

Но сегодня и эта тема имеет продолжение. Оценщики пробуют не 
просто обосновать ставку роялти, а оценить ее по всем правилам оценоч-
ной методологии, а именно: применив затратный, доходный и сравнитель-
ный подходы, пытаются согласовать результаты и вывести ставку роялти.

В тех экспертных заключениях по роялти, с которыми приходилось 
сталкиваться, черным по белому написано: объект оценки – ставка роял-
ти. Далее оценщики составляют отчеты уже по давно отработанной схе-
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ме – декларируют применение трех подходов, применяют сравнительный 
подход, вносят корректировки, проводят согласование результатов. 

То есть, получается, что обезличенный коэффициент, выраженный 
в процентах, стал объектом оценки имущества. Это серьезное повыше-
ние статуса ставки роялти! Ситуация становится театром абсурда!

Если не оценка, то что? Представляется, что оценщик не должен и 
не может оценивать ставку роялти. Ставку роялти нужно обосновывать, 
а именно: найти примеры ставок роялти в открытых источниках, учесть 
характер лицензии (исключительная, не исключительная), учесть объем 
продаж лицензиата, провести в необходимых случаях дифференциацию 
роялти и т. д. Ставка роялти будет обоснована, но не получена с по-
мощью оценочных расчетов.
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ – ШЕДЕВРЫ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ

В. В. МОРДВИНОВА, 
руководитель отдела ИС ЗАО «Джи энд Ка», 
патентный поверенный РФ, 
Санкт-Петербург

Обсуждаемая в профессиональной среде патентных поверенных 
тематика товарных знаков чаще всего связана с вопросами их регистра-
ции, оспаривания, нарушения прав владельцев знака. В гораздо мень-
шей степени рассматриваются вопросы разработки товарного знака, 
хотя создание интересного и хорошо «работающего» знака – не менее 
важная и ответственная задача. В стремлении восполнить в определен-
ной степени этот пробел, вниманию коллег предлагается накопившаяся 
за последнее время подборка интересных товарных знаков, которая, по 
мнению автора, может подсказать, как следует поступать даже в самых, 
казалось бы, безвыходных ситуациях. 

Вот типичная ситуация, знакомая многим из коллег. Заказчик про-
сит подать заявку на регистрацию товарного знака с каким-то баналь-
ным, завязшим в зубах словосочетанием, например, «ВАЛЬС ВКУСА» 
для пищевой продукции, «BEAUTY LINE» для магазина косметики или 
словом «СКИДКА» для услуг 35 класса МКТУ. Очевидно, что такие 
словесные обозначения давно зарегистрированы как товарные знаки. 
Тем не менее, заказчик просит придумать хоть что-то. Тогда проводишь 
поиск среди зарегистрированных и заявленных на регистрацию обозна-
чений и показываешь результаты заказчику. У заказчика, как правило, 
шок, ведь он-то считал, что нашел отличный идентификатор для своих 
товаров или услуг. Начинается перебор вариантов, которые мало чем 
отличаются от первоначальных. 

Что же делать в такой ситуации? Ничего не остается, как порекомендо-
вать заказчику проявить большую фантазию и изобретательность, не боять-
ся экспериментировать, тем более, что способность нестандартно мыслить 
становится важным инструментом при выборе обозначений, используемых 
в качестве товарного знака. К сожалению, не многие заявители обладают 
достаточной фантазией и знают, как поступить, чтобы их товарный знак 
выделялся на фоне знаков конкурентов и выполнял свою функцию.

Ниже приведены примеры нестандартных приемов для разработки 
товарных знаков на основе первоначальных пожеланий заказчика.
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Желание заказчика Зарегистрированное  
обозначение

№ регистрации ТЗ

BEAUTY 609815

book look 706556

Beer story 704303

СКИДКА.РУ 561620

Магия вкуса 289688

Анализ заявленных обозначений, по которым в настоящее время 
приняты решения о регистрации, позволил сделать вывод о том, что 
решения о регистрации принимаются в отношении довольно сложных 
конструкций типа «PERFECT BEAUTY OF UNIVERSE» или же товарных 
знаков в виде банальных словосочетаний, срок действия которых по 
какой-то причине не был продлен. 

Рассмотрим самые интересные примеры зарегистрированных в по-
следнее время товарных знаков. Это ребусы, неологизмы, согласные 
буквы, изобразительные обозначения, слоганы и то, что можно на-
звать – «нечто» или экзотика.

1. Ребусы

Пожалуй, это самый интересный вид товарного знака, поскольку 
именно в нем изобретательность и креативность заявителя проявляются 
в полной мере. Понятно, что рекомендовать заявителю использование 
подобного приема шифрования словесных обозначений можно лишь 
в исключительных случаях, поскольку обозначение становится нечита-
бельным, а значит – хуже запоминается.
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№ регистрации Товарный знак Классы МКТУ

706556 09, 16, 35, 36, 40, 41 и 43

696682 25 и 35

699683 9, 41 и 42

389982 35, 38 и 42

686209 07, 08 и 35

511845
3, 4, 9, 12, 16, 20, 24  

и 29-43

2. Неологизмы 

Поскольку все красивые слова и словосочетания, которые, что на-
зывается, «на слуху», давно зарегистрированы, шансы на регистрацию 
таких обозначений минимальны, если только не окажется, что правооб-
ладатель вовремя не продлил регистрацию, и обозначение оказалось 
свободным. К сожалению, такое происходит не часто, поэтому перед 
заявителем встает вопрос, что же делать? Выход есть – надо придумать 
неологизм – искусственно образованное слово, вызывающее нужные 
ассоциации у потребителя. Ниже представлены такие примеры.
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№ регистрации Товарный знак Классы МКТУ

706667 25 и 35

665177 7, 11, 29, 30 и 31

623021
7, 11, 29, 30, 31, 32, 33 

и 35

562657 06, 08, 10, 17, 19, 35 и 37

510298 9

3. Согласные буквы

Очень часто заявителю нужно зарегистрировать аббревиатуру, при-
чем зачастую – это согласные буквы, которые относятся к обозначени-
ям, не обладающим различительной способностью, поскольку не имеют 
словесного характера или характерного графического исполнения. Что-
бы такие буквенные обозначения были зарегистрированы в качестве 
товарных знаков, следует подумать над их композиционным решением, 
например, поступить подобным образом.

№ регистрации Товарный знак Классы МКТУ

690864 18, 25, 35 и 42

678081 41
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678050 16,41 и42

678011 44

672652 7, 9, и 35

586226 1 и 35

4. Изобразительные

Реалистичное или схематичное изображение товаров тоже может 
быть зарегистрировано в качестве товарного знака, но лишь в том случае, 
если «отсутствует конкретная и прямая связь с товарами, для которых 
оно зарегистрировано». Очевидно, что есть множество ассоциативных ре-
шений, позволяющих добиться регистрации знака при условии, что потре-
буется некоторое домысливание того, что хотел донести до потребителя 
создатель знака. Все сказанное относится и к комбинированным обозна-
чениям, регистрацию которых получить сложнее, чем изобразительных 
обозначений. Поэтому есть смысл регистрировать отдельно в качестве 
товарного знака изображение и отдельно словесный элемент (конечно, 
если это возможно). И не забудьте предупредить заказчика о потенциаль-
ных рисках, связанных с нарушением чужих авторских прав на изображе-
ние. Ниже приведены примеры таких изобразительных товарных знаков.

№ регистрации Товарный знак Классы МКТУ

706764
9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 

35, 38 и 41
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697949 35, 36, 37 и 39

433261 25, 35, 40 и 42

248049 25 и 35

5. Слоганы

Слоган – это фраза или группа слов, идентифицирующая продукт или 
компанию. Каждый слоган формирует в сознании потребителя определен-
ный образ компании, который способствует росту продаж, при этом за-
частую слоган имеет хвалебный характер. Хороший слоган врезается в со-
знание потребителя и остается там навсегда. Например – такие варианты.

№ регистрации Товарный знак Классы МКТУ

705449 30
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705341 25

705299 25, 35, 40 и 43

685457 32, 33 и 43

675298 35, 37, 38, 39 и 42

572780 36 и 39

6. Экзотика

Рассмотренные подходы не ограничивают арсенал средств, пригод-
ных для создания интересных товарных знаков. И хотя их можно от-
нести, скорее, к некоторой экзотике, такие знаки существуют и находят 
свое применение.

Объемное обозначение — это трехмерный объект, как правило, 
оригинальная форма товара или упаковки. 

Движущиеся или динамические (мультимедийные) обозначения 
регистрируются редко. Как правило, это видеозаставки телевизионных 
компаний, выполненные в цвете, которые могут иметь и звуковое сопро-
вождение. В этом случае на регистрацию представляется видеозапись и 
покадровое воспроизведение такого обозначения. 

Звуковые или музыкальные обозначения регистрируются в виде 
нотной записи или фонограммы на цифровом носителе, причем дли-
тельность музыкального сопровождения должна быть ограничена.

Цветовые обозначения. Таким обозначениям правовая охрана 
предоставляется, если они приобрели различительную способность в 
процессе использования, при этом должно быть ясно, что заявляемое 
обозначение является именно цветом или комбинацией цветов. 

№ регистрации Товарный знак Классы МКТУ

678985 объемный 29 и 30
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668034 объемный с 01 по 45

620272 движущийся

(Покадровое  

воспроизведение)

03, 05, 32, 35 и 42

584327 музыкальный

(Нотная запись)

9, 16, 35, 38, 41 и 42

584328 музыкальный

(Диаграмма частот)

1-4, 6, 8, 11, 14, 16-22, 24, 

26-28, 35-37, 38 и 40

Как можно видеть, возможностей создания интересных, оригиналь-
ных, запоминающихся товарных знаков достаточно много, – все зави-
сит от творческой фантазии их авторов.
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
ТОВАРНОГО ЗНАКА

И. Н. ЛУЧКОВА, 
инженер-патентовед ООО «ПатентВолгаСервис», 
патентный поверенный РФ, 
Саратов

Все течет, все меняется… 
Гераклит Эфесский 

Производители неуклонно расширяют как линейку продуктов, так и 
территорию их распространения, выходя за пределы Российской Феде-
рации. Со временем изменяется и дизайн используемых для продуктов 
товарных знаков. Эти изменения необходимо регистрировать, что воз-
можно двумя способами: путем подачи заявления о внесении измене-
ний в зарегистрированный товарный знак или путем подачи заявки на 
регистрацию нового знака. С недавнего времени эксперты все чаще 
отказывают в регистрации изменений товарного знака, считая их су-
щественными. В отдельных случаях удается поспорить с экспертом, и 
такие изменения, как, например, изменение оттенка цвета, изменение 
шрифта и даже удаление неохраняемого словесного элемента, вносятся 
в зарегистрированный знак. Однако на «существенно», по мнению экс-
пертизы, измененные обозначения необходимо подавать новую заявку. 

Но и здесь ждут сюрпризы. Например, есть такие зарегистриро-
ванные товарные знаки и заявленные обозначения, которые сходны 
до степени смешения с подаваемым на регистрацию обозначением, 
и при этом они имеют, с одной стороны, более раннюю дату при-
оритета, чем подаваемая заявка, а с другой – более позднюю, чем 
товарный знак заявителя в прежнем дизайне. И есть знаки, которые 
не были приняты во внимание при экспертизе по «старшему» знаку. 
Если в заявляемое обозначение включены неохраняемые элементы, 
то они могут быть признаны ложными, описательными или вводя-
щими в заблуждение потребителя. Задача по преодолению отказа в 
регистрации видоизмененного обозначения может усложниться, если 
процесс был запущен по ускоренной процедуре.

Рассмотрим на примере. На регистрацию заявлено видоизмененное 
комбинированное обозначение, включающее словесный и изобразитель-
ный элементы. Ранее был зарегистрирован словесный товарный знак. 
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Изобразительная часть вновь заявляемого обозначения – оригинальная. 
Неохраняемые элементы в заявленное обозначение не включены.

Согласно п. 6 ст. 1483 ГК РФ регистрации видоизмененных обозна-
чений препятствуют все тождественные и сходные до степени смешения 
товарные знаки и заявленные обозначения с более ранней датой прио-
ритета. Заявки, имеющие более ранний приоритет, будут препятствовать 
регистрации видоизмененных товарных знаков до тех пор, пока они не 
будут отозваны, признаны отозванными и по ним не будет принято ре-
шение об отказе в государственной регистрации. 

Согласно новой процедуре уплаты пошлины за регистрацию заяв-
ки формальная экспертиза может быть искусственно затянута до 14-ти 
месяцев при условии уплаты пошлины в увеличенном размере. Соответ-
ственно, процесс регистрации видоизмененных знаков может затянуть-
ся. Как заявители мы столкнулись с такой ситуацией, которая привела 
к тому, что срок для ответа на уведомление по заявке на видоизме-
ненный знак наступил раньше, чем срок для ответа на уведомление 
по противопоставленной заявке. Формальная экспертиза по противо-
поставленной заявке затянулась, и по ней было направлено уведомле-
ние о результатах проверки. Несмотря на то, что регистрации знака по 
противопоставленной заявке препятствуют более ранние товарные зна-
ки заявителя, зарегистрированные в отношении товаров того же вида, 
его видоизмененные знаки не могут быть зарегистрированы до тех пор, 
пока по противопоставленной заявке не будет принято решения об от-
казе в государственной регистрации. Что же делать в такой ситуации? 
Если подать обращение от третьего лица по противопоставленной за-
явке, это никак не повлияет на сроки ответа на уведомление. Подать 
возражение против принятого решения третья сторона также не сможет. 
Ждать регистрации товарного знака и опротестовывать ее – не будут 
соблюдены установленные сроки для ответа на уведомление по заявке 
на видоизмененный знак. В данной ситуации возможны такие  варианты, 
как получение согласия у заявителя противопоставленного обозначения, 
или отзыв заявки по его ходатайству.

Как же были зарегистрированы тождественные и сходные до степе-
ни смешения знаки? Первоначально права на товарный знак с приорите-
том 2001 г. принадлежали ООО «Торговый Дом «МИР-2000» в отношении 
нескольких групп товаров. С 2001 г. данный знак уступался и отчуждался 
несколько раз разным лицам в отношении различных групп товаров. В 
итоге получилось, что исключительные права на тождественное обозна-
чение принадлежат нескольким производителям продуктов питания в раз-
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ных сегментах: молочная продукция, кондитерские изделия, колбасные 
изделия. И теперь все эти регистрации могут препятствовать регистрации 
видоизмененных обозначений всех трех правообладателей. 

Согласно п. 3.1.5 Методических рекомендаций по определению од-
нородности товаров и услуг при экспертизе заявок1 и п. 7.2.1.1. Руковод-
ства по регистрации товарных знаков2, в отношении товаров широкого 
потребления, таких как продукты питания, при оценке их однородности 
целесообразно применять более строгий подход, чем в отношении това-
ров производственно-технического назначения, поскольку вероятность 
смешения является более высокой. Все рассматриваемые товары от-
носятся к продуктам питания, но при этом – к разным видам товаров. 
Молочная продукция, кондитерские изделия, колбасные изделия – это 
три товарные группы. Таким образом, при регистрации товарного зна-
ка товары внутри групп расцениваются как однородные. При регистра-
ции отчуждения исключительные права перешли трем правообладателям 
на тождественные знаки в отношении разных групп продуктов питания, 
считая товары внутри них неоднородными. Такой различный подход к 
понятию «однородности» всплывает при регистрации новых знаков на 
видоизмененные обозначения. Может ли заявитель использовать видоиз-
мененные обозначения? Да, на основании зарегистрированных знаков в 
результате уступки права. Может ли он зарегистрировать видоизменен-
ные обозначения в оригинальном обновленном дизайне? Ответ неодно-
значный. Подобных уведомлений можно было бы избежать, если подать 
заявку на товарный знак, включающий только изобразительный элемент.

Как добросовестный приобретатель прав на словесный товарный 
знак, правообладатель подал заявки на комбинированные обозначения 
с обновленным дизайном этикетки и получил предварительный отказ в 
регистрации. Аргументированный ответ на уведомление был подготов-
лен, и на исходе срока его представления направлен в ведомство вместе 
с документами, подтверждающими длительное использование заявлен-
ного обозначения как товарного знака и его известность. Экспертиза 
заявленных обозначений продолжается.

1 Методические рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экс-
пертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслужива-
ния. – Утв. приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198.
2  Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках пре-
доставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, 
знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, 
знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов. – Утв. приказом Роспатента от 
24.07.2018 № 128.
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Рассмотрим другой пример. Заявитель подает заявку на товарный 
знак, желая расширить перечень товаров внутри ранее зарегистрирован-
ных классов. При этом указанные товары не выходят за пределы, ограни-
ченные понятием «однородности», а заявленное обозначение отличается 
несущественно от ранее зарегистрированного – оттенком цвета. Эксперт 
высказывает мнение о невозможности регистрации товарного знака, по-
скольку это противоречит общественным интересам (пп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК 
РФ). Согласно Постановлению президиума Суда по интеллектуальным пра-
вам от 02.05.2017 по делу № СИП-711/2016 не могут быть зарегистрирова-
ны тождественные обозначения и обозначения, имеющие незначительные 
отличия, поскольку в таком случае право перестает быть исключительным.

В Евросоюзе иная практика регистрации товарных знаков. Заявитель 
имеет право испрашивать приоритет «seniority» ранних регистраций.

Обратимся к практике регистрации знаков в РФ на основании пи-
сем-согласий от правообладателей более ранних знаков. Согласно п. 6 
Рекомендаций по применению положений ГК РФ, касающихся согласия 
правообладателя на регистрацию сходного товарного знака3 регистра-
ция почти тождественного обозначения возможна, если правооблада-
тель и заявитель являются родственными или аффилированными пред-
приятиями. Таким образом, регистрация почти тождественных знаков на 
одного заявителя невозможна, но возможна на двух заявителей, если 
будет предоставлено письмо-согласие и показаны «родственные» связи. 
Сохраняется ли при этом «исключительность» права? – В данном слу-
чае правообладатель сам себя лишает исключительного права оконча-
тельно, поскольку такое согласие является безотзывным.

В качестве выводов могут быть сформулированы следующие реко-
мендации, в том числе касающиеся совершенствования законодательства:

- не включать в знак обозначения, не обладающие различительной 
способностью;

- расширять перечень товаров при приобретении права на ранее за-
регистрированный знак;

- проводить проверку обозначений на тождественность и сходство 
перед подачей заявки;

- обдуманно предоставлять письма-согласия либо законодательно 
отменить предоставление писем-согласий;

- утвердить единый подход к понятию «однородности»;
- изменить подход к регистрации тождественных и почти тожде-

ственных обозначений на одного и того же заявителя.

3  Рекомендации по применению положений Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знак. – 
Утв. приказом Роспатента от 30.12.2009 № 190.
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ОСНОВАНИЯ ОТМЕНЫ ПРИЗНАНИЯ 
ПРИОБРЕТЕННОЙ РАЗЛИЧИТЕЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТИ ОБОЗНАЧЕНИЯ: КАК 

БОРОТЬСЯ С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ?

М. Я. ЭПШТЕЙН, 
директор ООО «ПАТЕНТНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИНТАКС-Р», патентный поверенный РФ, Москва

Вниманию участников Коллегиальных чтений – 2019 предлагает-
ся история дела об оспаривании приобретения обозначением различи-
тельной способности. Дело касается охраны товарного знака «МТ2007» 
по свидетельству № 601231, которое слушалось в Палате по патент-
ным спорам (ППС) и Суде по интеллектуальным правам (СИП) – дело  
№ СИП-195/2018.

Данное дело интересно тем, что в нем отразились недоработки в 
российском материальном праве по охране товарных знаков, существу-
ющие пробелы в процессуальном законодательстве, а также недостатки 
существующей практики рассмотрения спорных ситуаций в ППС и в СИП. 

Фабула дела следующая. Правообладатель ООО «АКА-Контроль» 
24.04.2015 подал заявку на регистрацию знака «МТ2007» в отношении 
определенного вида товаров – приборов для измерения толщины по-
крытия (магнитных толщиномеров) по 09 классу МКТУ. ФИПС в уве-
домлении по ф. 70 указал, что заявленное обозначение, состоящее из 
двух согласных букв и цифр, подпадает под одно из оснований отказа 
в регистрации знака, предусмотренных п. 2.3.1 Правил-20031, – экспер-
тизой было выражено сомнение в наличии различительной способности 
у заявленного обозначения.

Правообладатель с этим спорить не стал и представил доказатель-
ства активного использования заявленного обозначения в отношении 
указанного в заявке товара.

В результате ФИПС признал приобретение данным обозначением 
различительной способности, знак был зарегистрирован, получено сви-
детельство № 601231.

Однако впоследствии охрана знака была оспорена конкурентом 
правообладателя – ООО «АКА-СКАН»; коллегией ППС регистрация 

1 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и 
знака обслуживания. – Утв. приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32.
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знака была признана недействительной, и решение ППС было поддер-
жано СИП в первой и кассационной инстанциях. 

Однако мотивация решений государственных органов вызывает 
множество вопросов.

Так, конкурент правообладателя – ООО «АКА-СКАН» – в подан-
ном в ППС возражении против регистрации знака не стал доказывать 
отсутствие у данного знака приобретенной различительной способности, 
что можно было ожидать, а просто заявил, что правообладатель в ходе 
делопроизводства по заявке не доказал наличия у знака приобретенной 
различительной способности. И, как ни странно, такую позицию ППС 
приняла. Это представляется совершенно необоснованным, поскольку, 
по логике вещей, в ситуации состоявшегося признания ФИПСом охра-
носпособности заявленного обозначения ввиду приобретения им раз-
личительной способности, именно лицо, подавшее возражение, должно 
доказывать, что приобретенной различительной способности у заявлен-
ного обозначения на самом деле не было, следовательно его нельзя 
было признавать охраноспособным. 

Но ППС приняла утверждение ООО «АКА-СКАН» фактически как 
презумпцию и стала рассматривать материалы заявки как бы заново, а 
именно – вопрос о том, доказал или не доказал правообладатель в 
материалах заявки приобретение знаком различительной способности.

Вывод в отношении правомерности регистрации знака ППС сделала 
отрицательный. Цитируем ее решение: «Представленные правообла-
дателем материалы не позволяют сделать вывод о возникновении 
у потребителей устойчивой ассоциативной связи оспариваемого 
обозначения именно в связи с деятельностью правообладателя».

Таким образом, первая проблема данного дела заключается в том, 
кто и что должен был в подобной ситуации доказывать. 

Следующий проблемный момент дела состоял в том, что решение 
ППС Роспатента, которым была аннулирована регистрация знака, бази-
ровалось преимущественно на одном факте – на констатации того, что 
данное обозначение использовалось для маркировки товаров не только 
правообладателем, но также еще как минимум одним лицом, а именно, 
ООО «АКА-СКАН» – конкурентом правообладателя. 

Следует отметить, что в деятельности Роспатента существует такая 
практика, когда наличие у обозначения приобретенной различительной 
способности не признается, если на дату подачи заявки было более 
одного изготовителя товаров, маркированных одним изначально неох-
раноспособным обозначением. При этом может не приниматься в расчет 
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интенсивность, срок и географическая широта использования этого обо-
значения. Иными словами, если пользователей заявленного обозначения 
было более одного, наличие у него приобретенной различительной спо-
собности Роспатентом может не признаваться. 

На основании этого факта – о наличии в данном деле более одного 
изготовителя товаров под знаком «МТ2007» – в решении Роспатента 
утверждается: «Следовательно, невозможно однозначно установить, 
что на дату приоритета оспариваемого товарного знака оспари-
ваемое обозначение приобрело устойчивую ассоциативную связь 
именно в связи с деятельностью правообладателя».

Этот подход мы считаем неправильным: «невозможность устано-
вить» ничего не доказывает.

Податель возражения должен был в противовес ранее вынесенному 
решению Роспатента о регистрации знака доказать, что связь обозна-
чения «МТ2007» только с правообладателем отсутствовала. Или, иначе 
говоря, что связь обозначения существует и с другими изготовителями 
товара, в частности с ООО «АКА-СКАН», следовательно, обозначение 
не обладает различительной способностью.

Роспатент приводил еще один абсолютно необоснованный и некор-
ректный довод в пользу аннулирования регистрации знака. В решении 
ППС Роспатента по возражению указывалось, что «рассматриваемое 
сочетание букв и цифр, согласно материалам заявки № 2015712300, 
представляет собой наименование конкретного вида прибора: маг-
нитного толщиномера покрытий, что свидетельствует об описа-
тельном характере, заложенном в оспариваемое обозначение». 

В этой фразе заключено сразу несколько логических ошибок. 
Одно и то же обозначение не может быть, с одной стороны, не име-

ющим характерного графического исполнения сочетанием букв и цифр, 
лишенным в связи с этим различительной способности, и одновременно 
с этим быть наименованием товара. Это абсолютно разные случаи от-
сутствия различительной способности обозначения.

В первом случае у обозначения просто отсутствует образ, потреби-
тель не воспринимает сочетание согласных букв или цифр как какой-ли-
бо знак, как семантическую единицу. Во втором случае, если присутству-
ет наименование, узнаваемый образ у обозначения имеется, он является 
для потребителя значимым. 

И эти характеристики не могут относиться к одному и тому же обо-
значению. 
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Также в этом утверждении заключена ошибка ложного следования. 
Сначала охранявшееся обозначение «МТ2007» необоснованно объяв-
ляется наименованием товара, а затем на основе этого ложного тезиса 
выводится доказательство описательности обозначения.

Следующим важным моментом данного дела явилось игнорирова-
ние ППС, а затем и СИП недобросовестного поведения подателя воз-
ражения против регистрации знака по отношению к самим госорганам, 
рассматривавшим спор. Дело в том, что ООО «АКА-СКАН» подал за-
явку № 2018705364 на регистрацию именно того обозначения, охрано-
способность которого он оспаривал. Тем более что он оспаривал по 
абсолютным основаниям – отсутствие различительной способности. То 
есть конкурент правообладателя одним своим действием – поданным в 
Роспатент возражением – доказывал, что знак не должен охраняться, а 
другим действием – поданной заявкой – утверждал обратное и требо-
вал регистрации знака на свое имя.

Однако ППС и СИП, по существу, не стали рассматривать этот во-
прос, и решения выносились без учета этого важного обстоятельства.

Но явно недобросовестные действия таких заявителей поощряться 
не должны. 

В спорах между конкурирующими организациями ООО «АКА-Кон-
троль» и ООО «АКА-СКАН» указанные ситуации повторились в анало-
гичных делах, связанных с пятью разными знаками.

Как показывает история этих событий, для нашего профессиональ-
ного сообщества важно научиться решать указанные проблемы.
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СТОЛКНОВЕНИЕ ПРАВА  
НА ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК  

С ПРАВОМ НА ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Д. Н. ГАЛИМЗЯНОВА, 
инженер по интеллектуальной собственности 
Центра обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть»,  
Нижнекамск

Согласно п. 6 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ обладатель ис-
ключительного права на средство индивидуализации, возникшего ра-
нее, может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания 
недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку 
(знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на исполь-
зование фирменного наименования. Рассматривая вопрос признания 
недействительной правовой охраны товарного знака, следует обратить 
внимание, что исходя из анализа положений ст. 1512 ГК РФ, анну-
лирование его регистрации осуществляется в отношении только тех 
видов товаров, которые однородны видам деятельности правооблада-
теля фирменного наименования1.

Действующим законодательством предусмотрен определенный пра-
вовой механизм, который позволяет ограничить/«исключить» правовую 
охрану фирменного наименования при наличии тождественности или 
сходства до степени смешения с товарным знаком, исключительное 
право на который возникло раньше. В предмет доказывания по такого 
рода спорам входят следующие обстоятельства: 

1) сходство/тождество товарного знака истца и фирменного наи-
менования ответчика;

2) наличие однородности в реализуемых ответчиком товарах/услу-
гах и товарах/услугах, в отношении которых зарегистрированы товар-
ные знаки истца; 

3) вероятность смешения у потребителей обозначений истца и от-
ветчика;

4) более раннее возникновение исключительного права на товар-
ный знак.

1 Бобров М. Е. Средства индивидуализации товаров, работ и услуг как объекты интеллек-
туальных прав: автореф. дисс. …канд. юрид. наук. М., 2013.
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То обстоятельство, что правовая охрана общеизвестных товарных 
знаков распространяется также и на товары, являющиеся неоднородны-
ми с товарами, в отношении которых товарный знак признан общеиз-
вестным, имеет решающее обстоятельство в случае конфликта между 
«старшим» правом на товарный знак и «младшим» правом на фирмен-
ное наименование. Данное положение ГК РФ применяется при соблю-
дении следующих условий:

1) использование лицом этого товарного знака в отношении ука-
занных товаров будет ассоциироваться у потребителя с обладателем 
исключительного права на общеизвестный товарный знак;

2) ущемление законных интересов правообладателя общеизвестно-
го товарного знака. 

Таким образом, при установлении вышеназванных обстоятельств 
товарам необязательно быть однородными, чтобы на них распространя-
лось действие исключительного права на общеизвестный знак.

Представляет интерес практика разрешения судами споров при 
столкновении прав на общеизвестный товарный знак и прав на фирмен-
ное наименование. Поскольку правовая охрана общеизвестного знака 
шире и распространяется, в том числе, на неоднородные товары, то в 
случае такого столкновения при установлении «старшинства» права в 
заведомо неравном положении оказывается правообладатель фирмен-
ного наименования. В данном случае у правообладателя общеизвестно-
го товарного знака больше преимуществ, поскольку защита его знака 
шире и охватывает неоднородные товары (если такое использование 
фирменного наименования теоретически может вызвать у потребителя 
смешение относительно их правообладателей).

В качестве примера приведем конфликт общеизвестного товарного 
знака «Детский мир», правообладателем которого является ПАО «Детский 
мир», и фирменного наименования АО «Торговая фирма «Детский мир»2.

Правообладатель товарного знака в исковом заявлении просил, на-
ряду с другими требованиями, исключить из указанного фирменного 
наименования ответчика обозначение «Детский мир» с внесением соот-
ветствующих изменений в его учредительные документы.

Суд первой инстанции, сопоставив спорные средства индивидуали-
зации, пришел к выводу об их тождестве, установил наличие более ран-
него исключительного права на общеизвестный товарный знак (по дате 
признания товарного знака общеизвестным). Исходя из установленных 
обстоятельств, суд решил, что ответчиком нарушено исключительное 

2 Решение Арбитражного суда Камчатского края от 01.07.2016 по делу № А24-774/2016.



—  134  —

право истца на принадлежащий ему товарный знак, в связи с чем тре-
бования истца являются обоснованными. Иск был удовлетворен и уста-
новлен полный запрет на использование в фирменном наименовании 
ответчика обозначения «Детский мир».

Апелляционная инстанция согласилась, что датой возникновения 
права на общеизвестный знак является та дата, с которой он признан 
общеизвестным3. Судом апелляционной инстанции отмечен особый по-
рядок предоставления правовой охраны общеизвестному товарному 
знаку (обратная сила по отношению к дате его государственной ре-
гистрации). По мнению суда апелляционной инстанции, оставившего в 
силе решение суда первой инстанции, ответчик не доказал использова-
ние им спорного фирменного наименования до даты приоритета указан-
ного общеизвестного товарного знака. 

Суд кассационной инстанции – Суд по интеллектуальным правам 
ранее принятые судебные решения поддержал4, указав, что судами пер-
вой и апелляционной инстанций была верно определена дата приори-
тета общеизвестного товарного знака. Суд согласился, что правовая 
охрана общеизвестного знака шире, распространяется также и на това-
ры/услуги, неоднородные с товарами/услугами, в отношении которых 
товарный знак признан общеизвестным.

В другом случае общественная организация Российское физкуль-
турно-спортивное общество «Локомотив» подало иск к обществу с огра-
ниченной ответственностью «ТД Локомотив» с требованием запретить 
использовать в фирменном наименовании обозначение «Локомотив» в 
отношении осуществляемых организацией видов деятельности5. Истец 
является правообладателем общеизвестного товарного знака «Локомо-
тив», зарегистрированного в отношении 41 класса МКТУ и признанного 
общеизвестным с 31.12.1997. Право на фирменное наименование ООО 
«ТД Локомотив» возникло 28.03.2006.

Судом установлено, что указанные средства индивидуализации 
сходны до степени смешения. При этом суд указал, что для признания 
нарушения достаточно представить доказательства, которые будут сви-
детельствовать о вероятности смешения двух обозначений. Отмечено, 
что использование ООО «ТД Локомотив» общеизвестного товарного 
знака и фирменного наименования истца с большой вероятностью мо-

3 Постановление Пятого арбитражного суда от 01.11.2016 по делу № А24-774/2016.
4 Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № А24-774/2016 от 
14.03.2017.
5 Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 30.04.2015 по делу № А65-227/2015.
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жет вызвать у потребителей смешение в отношении этих двух организа-
ций. Истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельству-
ющие о факте введения потребителей в заблуждение. Для признания 
нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие 
о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений (постанов-
ление Президиума ВАС РФ от 28 июля 2011 года № 2133).

Суд подчеркнул, что использование обозначения «Локомотив» в 
фирменном наименовании уже является нарушением прав истца.

Судом также указано, что то обстоятельство, что ответчик внес в 
свой устав изменения о видах деятельности, не влияет на объем право-
вой охраны общеизвестного товарного знака, так как он подлежит так-
же охране в отношении неоднородных товаров. 

Суд первой инстанции запретил ООО «ТД Локомотив» использовать 
в своем фирменном наименовании обозначение «Локомотив» в отноше-
нии осуществляемых организацией видов деятельности. Суды апелляци-
онной и кассационной инстанций оставили решение в силе6. 

На наш взгляд, данное решение суда содержит в себе полный 
запрет использования ответчиком обозначения «Локомотив» в своем 
фирменном наименовании, поскольку правовая охрана тождественного 
общеизвестного товарного знака действует в отношении любых осу-
ществляемых видов деятельности. 

На основе анализа принятых судом решений, касающихся столкно-
вения права на общеизвестный товарный знак и права на фирменное 
наименование, можно сделать вывод о том, что любое фирменное наи-
менование, зарегистрированное позже тождественного или сходного до 
степени смешения с ним общеизвестного товарного знака, заведомо 
оказывается «под запретом», поскольку правовая охрана такого товар-
ного знака шире и распространяется также на неоднородные товары. 
Что касается смешения средств индивидуализации или введения потре-
бителей в заблуждение, то при признании товарного знака общеизвест-
ным одним из условий его признания таковым является его известность 
у потребителя, и соответственно, практически любое использование в 
качестве средства индивидуализации обозначения, сходного с общеиз-
вестным товарным знаком, подпадает под запрет. 

Рассмотрим случай столкновения права на общеизвестный товар-
ный знак на английском языке и фирменное наименование.

6 См.: Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по делу по делу 
№ А65-227/2015 от 20.08.2015; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 
23.12.2015 по делу № А65-227/2015.
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ПАО «Торговый дом ГУМ» подало исковое заявление к ООО «ГАМ 
ГАЛЛЕРИ» с требованием запретить использование обозначений, сход-
ных до степени смешения с серией товарных знаков, в частности знаком 
«GUM» и общеизвестным товарным знаком «ГУМ», правообладателем 
которых истец является. В том числе исковые требования касались за-
прета использования фирменного наименования на иностранном языке, 
включающего обозначение «Gum gallery»7. Вышеназванное фирменное 
наименование используется в печати юридического лица. Указанные 
требования были удовлетворены судом первой инстанции. 

В рассматриваемом примере мы также видим полный запрет на 
использование в фирменном наименовании на иностранном языке 
общеизвестного товарного знака при осуществлении какой-либо дея-
тельности. По всей видимости, это связано с особой правовой охраной 
общеизвестного товарного знака.

7  Решение Арбитражного суда города Москвы от 02.02.2016 по делу № А40-173794/15-
12-1019.
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ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО 
СУДЕБНЫМ ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ ИЛИ 

ОСПАРИВАНИИ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
И ИНЫЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

В. А. СБОРЕЦ, 
руководитель судебной практики юридической 

фирмы «Селютин и партнеры», Москва

Споры о правах на товарные знаки и иные средства индивидуализа-
ции, а также доменные споры (за редким исключением) подлежат рассмо-
трению арбитражным судом по правилам, установленным Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации (АПК РФ). 

Процессуальное и материальное законодательство Российской Фе-
дерации провозглашает главной целью деятельности судебной системы 
обеспечение эффективного и справедливого правосудия на началах ра-
венства всех перед законом и судом, равной судебной защиты прав и 
законных интересов всех лиц, участвующих в деле.

В соответствии со ст. 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном 
суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в 
деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного раз-
бирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право 
представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по 
делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои до-
воды и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе 
рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. 
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий соверше-
ния или несовершения ими процессуальных действий. 

Статья 65 АПК РФ обязывает стороны доказать обстоятельства, на 
которые они ссылаются в обоснование заявленных требований или воз-
ражений. 

Принцип состязательности представляет собой конституционный 
принцип, отраженный в статье 123 Конституции Российской Федерации 
и представляет собой правило, по которому заинтересованные в исходе 
дела лица вправе отстаивать свою правоту в споре путем представления 
доказательств, участия в исследовании доказательств, представленных 
сторонами, путем оценки их относимости и допустимости, высказывания 
своего мнения по всем вопросам, подлежащим рассмотрению в судебном 



—  138  —

заседании. Стороны состязаются перед арбитражным судом, убеждая суд 
при помощи различных доказательств в своей правоте в споре. 

Таким образом, определение круга обстоятельств, имеющих значе-
ние для дела, процесс доказывания занимают в судебном процессе цен-
тральное место, поскольку именно правильное установление всех факти-
ческих обстоятельств дела оказывает влияние на то, будет ли решение по 
делу законным и обоснованным.

Установление фактов представляет определенный путь, складываю-
щийся из множества различных процессуальных действий, в совокупности 
представляющих собой доказывание. Невозможность или неспособность 
стороны обосновать заявленную позицию, представить допустимые и от-
носимые доказательства, исчерпывающим образом подтверждающие ее 
правоту, является фатальной и влечет за собой проигрыш стороны в деле.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации № 5/29 от 26.03.2014 «О некоторых вопросах, воз-
никших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит 
взысканию при доказанности факта нарушения. Исходя из приведенных 
норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет 
доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят 
следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права 
и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака 
либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Судебные дела об оспаривании и защите исключительных прав на 
товарный знак отличаются особой сложностью, так как разрешение мно-
гих вопросов требует специальных познаний, привлечения к участию в 
деле специалистов в самых разных областях, поэтому к участию в подоб-
ном арбитражном процессе стороны привлекают специалистов в области 
судебного производства: патентных поверенных, юристов и адвокатов в 
качестве представителей. Отсутствие познаний в праве, материальном и 
процессуальном, зачастую ставит патентного поверенного, не имеюще-
го юридического образования, в невыгодное положение по сравнению с 
процессуалистами. Понимая это, все чаще патентные поверенные садятся 
на студенческую скамью для получения юридического образования, не-
которые получают статус адвоката.

Задача представителя стороны в суде – собрать доказательства по 
делу, проверить их на предмет соответствия требованиям закона к отно-
симости и допустимости, своевременно и правильно раскрыть доказатель-
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ства сторонам по делу и суду, обосновать позицию клиента, убедить суд 
в правоте его позиции. 

Согласно части 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (АПК РФ) в качестве доказательств допускаются 
письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвую-
щих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показа-
ния свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Ряд фактов, например, приоритет товарного знака, перечень това-
ров, в отношении которых знак зарегистрирован, срок действия права на 
товарный знак, согласно специальному правилу допустимости, закреплен-
ному в статье 68 АПК РФ, подтверждается в рассматриваемых спорах 
единственно допустимым доказательством – свидетельством о праве на 
товарный знак.

Кратко рассмотрим основные виды доказательств в судебных про-
цессах об оспаривании и защите прав на товарные знаки, их роли и зна-
чении в доказывании.

1. Устные доказательства.
1.1. Объяснения сторон. Необходимо учитывать, что особенно-

стью арбитражного процесса является то, что состязательность сторон 
находит свое выражение, в основном, в предоставлении письменных 
доказательств по делу, а устные объяснения представителя занимают 
ничтожно малое время в заседании по делу. Суды пресекают любые по-
пытки дать развернутые объяснения, активно протестуют против цитат 
отдельных положений закона. Однако в силу положений п. 1 ст. 68 АПК 
РФ объяснения участников сторон и третьих лиц являются доказатель-
ствами по делу, которым суд обязан дать оценку наряду с иными дока-
зательствами по делу. Сложно переоценить значение таких объяснений, 
особенно если сторона пропустила срок для раскрытия отдельных пись-
менных доказательств, вследствие чего суд отказал в приобщении таких 
доказательств в материалы дела, или в ситуации, когда письменные до-
казательства немногочисленны. 

Профессионализм представителя проявляется в способности кра-
тко и по сути, в нескольких предложениях очертить круг обстоятельств, 
на которые сторона ссылается в обоснование требований или возра-
жений, изложить позицию по делу, указать суду на конкретные листы 
материалов дела, что часто играет решающую роль в формировании 
позиции суда, его выводов. 

1.2. Свидетельские показания как средство доказывания в арбитраж-
ном процессе не получили широкого распространения в силу указанных 
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выше причин. Только в некоторых делах, крайне редко, свидетели привле-
каются для дачи показаний об обстоятельствах использования ответчиком 
спорного обозначения незаконным способом, например для подтвержде-
ния факта реализации контрафактного товара. В постановлении Суда по 
интеллектуальным правам (СИП) от 18.09.2015 № С01-738/2015 по делу 
№ А40-142157/2014 суд отменил ранее принятые судебные постановле-
ния и направил на новое рассмотрение дело о взыскании компенсации за 
нарушение исключительных прав на товарные знаки и персонажи аудио-
визуального произведения, указав при этом, что в соответствии со ст. 493 
ГК РФ договор розничной купли-продажи считается заключенным в над-
лежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или 
товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. 
Суд указал, что отсутствие у покупателя указанных документов не лишает 
его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение 
заключения договора и его условий. 

Однако, чтобы избежать возможных отрицательных последствий 
отказа суда в допросе свидетеля, если такое доказательство является в 
деле ключевым, рекомендуем зафиксировать показания свидетеля пись-
менно, путем нотариального удостоверения или в форме адвокатского 
опроса свидетеля. 

2. Вещественными доказательствами в спорах о незаконном исполь-
зовании товарного знака, как правило, являются непосредственно товары 
или упаковки товаров, на которых размещен товарный знак или сходное 
с ним до степени смешения обозначение, полученные путем контрольной 
закупки или иным, не запрещенным законом способом. 

3. Документы, которые могут являться письменными доказательства-
ми по делу, перечислены в ст. 75 АПК РФ. 

Постановлением президиума СИП от 14.09.2017 № СП-23/24 утверж-
дена информационная справка, подготовленная по результатам обобще-
ния судебной практики СИП в качестве суда первой и кассационной ин-
станций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по 
некоторым вопросам, возникающим при оценке доказательств, содержа-
щих информацию, размещенную в сети «Интернет» (п. 3 ст. 75 АПК РФ). 

Особое внимание к таким доказательствам обусловлено тем, что 
растет количество споров о незаконном использовании товарного знака 
в сети «Интернет». Доказательственное значение в таких делах может 
иметь как доменное имя, так и сведения, составляющие содержание стра-
ницы в сети «Интернет» (контент сайта). 
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В практике сложились два подхода к определению средства до-
казывания, в форме которого в арбитражном судопроизводстве допу-
стимы сведения, размещенные в сети «Интернет»: 1) такие сведения 
относятся к вещественным доказательствам, так как при исследовании 
подлежат осмотру; 2) незаконно размещенное в сети «Интернет» обо-
значение (товарный знак) сопровождается текстом, содержание кото-
рого имеет доказательственное значение, что позволяет отнести такие 
сведения к письменным доказательствам. Судом по интеллектуальным 
правам было учтено, что в спорах о незаконном использовании товар-
ного знака доказательственное значение имеют как содержание тек-
ста, сопровождающего незаконно размещенное обозначение (товарный 
знак) в сети «Интернет», так и место нахождения на сайте ответчика по 
определенному адресу такого обозначения (товарного знака), его внеш-
ний вид. Указанные сведения объединяют в себе сущностные признаки 
вещественного и письменного доказательства и подлежат исследованию 
как посредством прочтения, так и осмотра. 

В некоторых случаях арбитражному суду необходимо получить про-
фессиональную помощь при исследовании обозначенной доказатель-
ственной информации, для чего к исследованию доказательства может 
быть привлечен специалист. В соответствии со статьей 72 АПК РФ обе-
спечение доказательств арбитражным судом производится по правилам, 
установленным для обеспечения иска. Согласно ст. 72, части 1 ст. 135 
АПК РФ вопрос обеспечения доказательств разрешается арбитражным 
судом при наличии соответствующего заявления (ходатайства). Исходя из 
содержания части 2 ст. 72 АПК РФ, в таком ходатайстве, помимо прочего, 
должны указываться причины, побудившие обратиться с заявлением об 
обеспечении доказательств. В ходатайстве рекомендуем указывать на то, 
что реальность угрозы удаления информации вытекает из демонстрируе-
мого ответчиком, нарушающим право на товарный знак, неправомерного 
поведения и является достаточным основанием для вынесения арбитраж-
ным судом определения об удовлетворении ходатайства 

При рассмотрении споров о правах на товарные знаки немаловаж-
ными являются вопросы досудебного обеспечения сведений из сети «Ин-
тернет». В судебной практике сложился подход, согласно которому про-
токол осмотра сведений, размещенных в сети «Интернет», составленный 
в порядке обеспечения доказательств нотариусом до возбуждения арби-
тражным судом производства по делу, является допустимым доказатель-
ством в арбитражном процессе, вне зависимости от извещения о таком 
нотариальном действии нарушителя права на товарный знак. Обеспечение 
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названного доказательства не терпит отлагательства и может быть про-
ведено без извещения одной из сторон и заинтересованных лиц в соот-
ветствии со статьей 103 Основ законодательства Российской Федерации 
о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1. 

Вопрос о том, может ли кассовый чек являться письменным доказа-
тельством факта использования товарного знака, был разрешен в Реше-
нии СИП от 13 августа 2018 г. по делу № СИП-154/2018. Суд отказал в 
досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, по-
скольку представленными в материалах дела доказательствами был под-
твержден факт использования ответчиком спорного товарного знака для 
индивидуализации косметической и гигиенической продукции. Оценивая 
такое доказательство, суд указал, что вопреки доводу истца кассовые 
чеки могут подтверждать введение товара в гражданский оборот, ведь 
розничная купля-продажа обезличена (покупатель не определен).

4. Важным и широко используемым сторонами способом доказы-
вания в спорах о правах на товарный знак является судебная и внесу-
дебная экспертиза. Судами в порядке ст. 82 АПК РФ назначаются линг-
вистическая, компьютерно-техническая, социологическая, оценочная и 
прочие виды экспертиз.

В соответствии со статьями 4, 8 Федерального закона от 31.05.2001 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации» экспертиза основывается на принципах всесторон-
ности и полноты исследований. 

Социологическая экспертиза, самый распространенный вид экс-
пертизы по спорам, вытекающим из прав на товарные знаки и иные 
средства индивидуализации. Она основана на опросе потребителей и 
обладает определенной спецификой. Сведения, необходимые для про-
ведения экспертного исследования, основанного на опросе потреби-
телей, отсутствуют в материалах дела или у сторон спора и должны 
быть получены посредством опроса лиц, не участвующих в деле. Для 
проведения такого опроса специализирующаяся в сфере социологии 
экспертная организация формирует анкеты с соответствующими вопро-
сами, опрашивает значительное число потребителей с помощью профес-
сионально подготовленных интервьюеров, которые фиксируют ответы 
потребителей непосредственно в опросных листах или онлайн с при-
менением современных технологий. Полученные для экспертного иссле-
дования сведения передаются конкретному эксперту, профессионально 
владеющему социологическими знаниями и методами, который состав-
ляет заключение по вопросу о степени сходства спорных обозначений.
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Принципиальное значение для оценки относимости заключения экс-
перта, основанного на опросе потребителей в целях определения сходства 
спорных обозначений, имеет содержание вопросов, на которые отвечают 
потребители. Формулирование таких вопросов относится к профессио-
нальной компетенции социолога, однако арбитражному суду при оценке 
относимости обсуждаемого доказательства следует выяснять, какие имен-
но вопросы ставились в опросе. 

Результат социологической экспертизы может отражать фактическую 
картину действий, не совпадающую во времени с периодом незаконного 
использования товарного знака, что вызывает в судебной практике со-
мнения в относимости такого доказательства. При подобных заявлениях 
сторона обычно высказывает контраргумент о том, что такое экспертное 
заключение позволяет установить объективную связь с картиной фактиче-
ских обстоятельств, имевших место при незаконном использовании товар-
ного знака, следовательно является относимым доказательством по делу.

Нередко социологическое и иное специальное исследование прово-
дится до возбуждения производства по делу или за рамками судебного 
процесса. В таком случае оно не является экспертизой по смыслу ст. 82 
АПК РФ, что позволяет сторонам высказывать аргументы о недопустимо-
сти такого доказательства. 

В судебной практике нашел отражение подход, согласно которому 
заключение несудебной экспертизы (специалиста) не должно отвергать-
ся как недопустимое, если оно отвечает требованиям, предъявляемым 
к письменным доказательствам (ст. 75 АПК РФ), может быть принято и 
получить оценку наряду с иными доказательствами по делу. 

Одним из фактов, составляющих предмет доказывания в спорах о 
незаконном использовании товарного знака, является сходство до сте-
пени смешения в глазах потребителей и (или) контрагентов (далее – по-
требителей) используемого ответчиком обозначения с товарным знаком 
истца. Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 13 Обзора практи-
ки рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением 
законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного 
информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве обо-
значений является вопросом факта и может быть разрешен судом без 
назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух 
словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, 
может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специ-
альных знаний не требует.
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Указанное позволяет в случае, когда спорные обозначения (исполь-
зуемое ответчиком обозначение и товарный знак истца) очевидно тож-
дественны или имеют бесспорное очевидное сходство, утверждать о том, 
что суд не нуждается в специальных познаниях для установления рассма-
триваемого факта, и в случае, если такая позиция будет принята судом, 
избежать излишних временных и финансовых затрат.

5. Аудио- или видеозапись используется в спорах о незаконном ис-
пользовании товарного знака, как правило, в качестве доказательства ре-
ализации контрафактного товара. При формировании судебной практики 
судам пришлось отвечать на самые разные вопросы: требуется ли согласие 
на такую запись, не является ли запись информацией о его частной жизни, 
в том числе информацией, составляющей личную или семейную тайну.

Верховный Суд Российской Федерации 23 апреля 2019 года принял 
столь долго ожидаемое профессиональным сообществом Постановление 
Пленума № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», в котором обобщил указанную выше практику, 
и в п. 55 дал следующие разъяснения. 

«При рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав 
судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допусти-
мых доказательств, на основании которых устанавливается факт нару-
шения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении 
вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК 
РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, 
предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полу-
ченные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
в частности сети «Интернет». 

Допустимыми доказательствами являются, в том числе, сделанные и 
заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, раз-
мещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с 
указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а 
также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке 
судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (ста-
тья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ). 

Факт неправомерного распространения контрафактных материаль-
ных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть 
установлен не только путем представления кассового или товарного чека 
или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслуши-
вания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании 
иных доказательств, например аудио- или видеозаписи. Для признания 
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аудио- или видеозаписи допустимым доказательством согласия на про-
ведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого 
они производятся, не требуется. 

Информация о распространении гражданином контрафактной про-
дукции не является информацией о его частной жизни, в том числе ин-
формацией, составляющей личную или семейную тайну.

Необходимые для дела доказательства могут быть обеспечены но-
тариусом, если имеются основания полагать, что представление доказа-
тельств впоследствии станет невозможным или затруднительным (статьи 
102, 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 
февраля 1993 года N 4462-I), в том числе посредством удостоверения со-
держания сайта в сети "Интернет" по состоянию на определенный момент. 

В случаях, не терпящих отлагательства, при подготовке дела к судеб-
ному разбирательству, а также при разбирательстве дела суд согласно 
пункту 10 части 1 статьи 150 и статье 184 ГПК РФ, статье 78 и пункту 3 
части 1 статьи 135 АПК РФ вправе произвести в порядке, предусмотрен-
ном указанными статьями, осмотр доказательств и их исследование на 
месте (в частности, просмотреть размещенную на определенном ресурсе 
информационно-телекоммуникационной сети информацию в режиме ре-
ального времени)».

Автор доклада надеется, что анализ судебной практики по вопросу 
доказывания в спорах, вытекающих из прав на товарные знаки, принесет 
пользу практикующим специалистам при формировании позиции по делу, 
сборе и оценке доказательств, и будет способствовать профессиональной 
и успешной защите оспариваемых или нарушенных прав клиента в суде. 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  
В РЕЕСТРЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Н. А. ЛУЧАНИНОВА, 
патентный поверенный РФ,  
индивидуальный предприниматель,  
Москва

Развитие информационных систем сегодня достигло такого уровня, 
что стало возможным осуществлять сбор и обработку колоссальных объ-
емов социально значимой информации, а также получать практически 
неограниченный доступ к различным базам персональных данных. Сами 
персональные данные, согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», определены как «любая информа-
ция, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определя-
емому физическому лицу (субъекту персональных данных)».

При этом в соответствии с ч. 1 ст. 24 Конституции РФ сбор, хране-
ние и распространение информации о частной жизни лица без его 
согласия не допускается.

Вопрос о допустимости раскрытия персональных данных возникает, в 
частности, когда речь идет о публикации сведений о заявителе – индиви-
дуальном предпринимателе, подавшем заявку на регистрацию товарного 
знака. Старшее поколение патентных поверенных помнит еще то время, 
когда при публикации сведений о товарных знаках адрес заявителя не 
указывался. В то же время адрес является важным реквизитом, который 
необходимо указывать при подаче заявки на регистрацию товарного знака. 

Осуществляемая Роспатентом официальная публикация сведений о 
заявке на товарный знак, сведений о регистрации товарного знака и об 
изменении сведений, внесенных в Государственный реестр товарных зна-
ков и знаков обслуживания, предусмотрена статьями 1493 и 1506 ГК РФ. 
Состав публикуемых сведений, включая сведения о заявителе (правооб-
ладателе), утвержден приказами Минэкономразвития России1,2, в соот-

1 Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для 
совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных 
знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков. – Утв. приказом Минэкономразвития 
России от 20.07.2015 № 482.
2 Административный регламент предоставления федеральной службой по интеллектуаль-
ной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или использу-
емого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в российской федерации 
товарным знаком. – Утв. приказом Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 602.



—  147  —

ветствии с которыми в официальном бюллетене Роспатента о заявителе 
(правообладателе) – индивидуальном предпринимателе публикуются его 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства с 
указанием кода страны (пункт 14 Правил, пункты 68, 70, 169 Администра-
тивного регламента).

В п. 22 Требований к документам, содержащимся в заявке на госу-
дарственную регистрацию товарного знака3, установлено, какие сведения 
о заявителе должны быть указаны в заявке: 

- полное наименование юридического лица (согласно учредительному 
документу) или фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя (фамилия физического лица указывается перед именем, 
отчеством (при наличии);

- полный почтовый адрес заявителя (место нахождения юридического 
лица или место жительства индивидуального предпринимателя).

В п. 14 упомянутых Правил указан состав публикуемых сведений о 
заявке, которые включают, в том числе такие персональные данные зая-
вителя – индивидуального предпринимателя, как фамилия, имя, отчество 
и его место жительства.

Что касается места жительства индивидуального предпринимателя, 
то в соответствии с подпунктом д) п. 2 ст. 5 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
определяющей содержание государственных реестров, указано сле-
дующее: «место жительства в Российской Федерации (указывается 
адрес – наименование субъекта Российской Федерации, района, го-
рода, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры, – по 
которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту 
жительства в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке (далее – адрес места жительства))».

В практике автора был случай, когда доверитель отказался предо-
ставлять свой адрес, ссылаясь на то, что это его персональные данные.

Адрес места жительства физического лица относится к персональ-
ным данным, поскольку позволяет прямо определить субъекта персональ-
ных данных. Данные о месте жительства в совокупности со сведениями о 
фамилии, имени, отчестве позволяют неопределенному кругу лиц иден-
тифицировать личность гражданина, а размещение в свободном доступе 

3 Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию 
товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней до-
кументам и их формы. – Утв. приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482.
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на официальном сайте информации о месте жительства индивидуального 
предпринимателя, является распространением этих данных. Последнее, в 
свою очередь, является нарушением упомянутого закона «О персональ-
ных данных», п. 5 ст. 2 которого установлено, что распространение персо-
нальных данных – это действия, направленные на раскрытие персональ-
ных данных неопределенному кругу лиц. 

Наряду с этим, упомянутым Федеральным законом от 08.08.2001  
№ 129-ФЗ в ст. 6 «Предоставление содержащихся в государственных ре-
естрах сведений и документов» установлено следующее:

«1. Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы 
являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ 
к которым ограничен в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта.

Сведения о номере, о дате выдачи и об органе, выдавшем документ, 
удостоверяющий личность физического лица, содержащиеся в государ-
ственных реестрах, могут быть предоставлены исключительно органам 
государственной власти, иным государственным органам, судам, органам 
государственных внебюджетных фондов в случаях и в порядке, которые 
установлены Правительством Российской Федерации. Данное ограниче-
ние не применяется при предоставлении содержащих указанные сведения 
копий учредительных документов юридических лиц, а также сведений 
о месте жительства индивидуальных предпринимателей, которые предо-
ставляются в порядке, установленном пунктом 5 настоящей статьи. <…>

5. Содержащиеся в едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей сведения о месте жительства конкретно-
го индивидуального предпринимателя могут быть предоставлены 
регистрирующим органом на основании запроса, представленного 
непосредственно в регистрирующий орган физическим лицом, предъ-
явившим документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации».

По закону сведения об адресе места жительства гражданина не яв-
ляются секретными, но относятся к конфиденциальной информации. Что 
подтверждается практикой. 

Так, в Постановлении по делу № 5-198/2014 мировой судья судебно-
го участка № 166 Курганинского района Краснодарского края установил, 
что на официальном сайте администрации Темиргоевского сельского по-
селения был размещен план проверок по муниципальному земельному 
контролю на 2014 год. При проверке сведений, содержащихся в раз-
мещенном в свободном доступе в сети Интернет плане проверок, уста-
новлено, что органом контроля нарушены требования упомянутого Фе-
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дерального закона «О персональных данных». Так, в опубликованном на 
сайте плане указаны адреса места жительства индивидуальных предпри-
нимателей, в отношении которых в 2014 году планируется проведение 
проверок. В действиях должностного лица – специалиста 2 категории 
финансового отдела администрации Темиргоевского сельского поселения 
Курганинского района Еременко С. А. суд усмотрел состав администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ст. 13.11 КоАП РФ – нару-
шение установленного законом порядка сбора, хранения, использования 
или распространения информации о гражданах (персональных данных). 
Суд постановил, признать должностное лицо виновным в совершении ад-
министративного правонарушения и назначить административное наказа-
ние в виде административного штрафа.

При обращении в Роспатент с просьбой удалить из открытых рее-
стров сведения об адресе места жительства индивидуального предпри-
нимателя был получен следующий ответ:

«Принимая во внимание Вашу просьбу, а также требования действу-
ющего законодательства, сведения об адресе места жительства инди-
видуального предпринимателя, являющейся заявителем по заявкам на 
товарные знаки №№…, а также правообладателем товарных знаков по 
свидетельствам №№…, будут изъяты из справочно-информационного ре-
сурса официального сайта ФИПС».

Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуальный пред-
приниматель вправе требовать, чтобы его адрес не был опубликован в 
открытых реестрах Роспатента, однако указывать адрес своего места жи-
тельства в заявке на товарный знак он обязан.
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БОРЬБА С НАРУШЕНИЕМ ПРАВ  
НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

И. В. КУЧУМОВА, 
ООО «ФЕДОТОВ И ПАРТНЕРЫ» Бюро 
Интеллектуальной Собственности, патентный 
поверенный РФ, Санкт-Петербург

В 2019 году мировая аудитория сети Интернет достигла 4,39 милли-
арда человек, что на 366 миллионов больше, чем в январе 2018 года. При 
этом в социальных сетях зарегистрировано 3,48 миллиарда пользовате-
лей. По сравнению с данными на начало прошлого года этот показатель 
вырос на 288 миллионов1.

Если изначально многие социальные сети были представлены пло-
щадками для общения, игр и развлечений, то сегодня они оказались важ-
нейшим каналом продвижения товаров и услуг. Собственная страница в 
социальной сети позволит даже начинающему или малому бизнесу за-
явить о себе, причем это не потребует существенных финансовых вложе-
ний. Чтобы сделать группу в социальной сети «ВКонтакте» или Facebook, 
завести аккаунт в сети Instagram, написать посты и разместить коммента-
рии, не требуется колоссального бюджета или существенных временных 
затрат, однако таким путем информация практически мгновенно распро-
страняется среди огромной аудитории.

При ведении бизнеса в виртуальном пространстве соблазн сыграть на 
репутации уже известных на рынке игроков чрезвычайно велик. В связи с 
этим нарушения прав на товарные знаки при продвижении товаров и услуг 
в социальных сетях весьма распространены.

Один из наших доверителей не стал исключением, когда столкнулся 
с массовым нарушением его прав на товарные знаки в социальных сетях. 
Технология нарушения во всех случаях была одинакова: в рамках соци-
альной сети создавалось сообщество (аккаунт), в котором обозначения, 
тождественные либо сходные до степени смешения с товарными знаками 
правообладателя, использовались для продвижения однородных услуг. 
При этом деятельность нарушителей велась очень активно, ежедневно 
нанося существенный ущерб интересам правообладателя. Соответствен-

1 По данным международного агентства We Are Social. URL: https://wearesocial.com/
social-thinking)
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но, стояла задача не просто пресечь указанные нарушения, но ввиду их 
множественности и интенсивности – сделать это оперативно и по возмож-
ности наименее затратно.

Как известно, применение существующих способов защиты прав на 
товарный знак (гражданско-правового, уголовного или административно-
го) связано с существенными временными и финансовыми затратами, а 
кроме того – результат не всегда предсказуем.

Вместе с тем, законодательством (ст. 1253.1 ГК РФ) предусмотрена 
возможность внесудебного обращения к информационному посреднику, от-
ветственному за размещение информации на принадлежащем ему ресурсе.

Согласно п. 1 ст. 1253.1 ГК РФ информационный посредник «несет 
ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информа-
ционно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом, при наличии вины с учетом особен-
ностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи».

Согласно п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ информационный посредник «не не-
сет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произо-
шедшее в результате размещения в информационно-телекоммуника-
ционной сети материала третьим лицом или по его указанию, если… 
2) он в случае получения в письменной форме заявления правообла-
дателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы 
сайта и (или) сетевого адреса в сети "Интернет", на которых раз-
мещен такой материал, своевременно принял необходимые и доста-
точные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав».

Необходимо отметить, что как информационный посредник все 
указанные социальные сети декларируют соблюдение положений за-
конодательства об интеллектуальной собственности и уважительное от-
ношение к интеллектуальным правам пользователей. Правилами этих 
сетей предусмотрена возможность обращения правообладателя к адми-
нистрации сети с просьбой о пресечении нарушения прав, связанных с 
размещением контента.

Исходя из вышеописанной задачи, на основании приведенных выше 
положений ГК РФ, а также с учетом заявлений администраций социальных 
сетей о готовности к содействию в вопросах защиты интеллектуальных 
прав, наиболее подходящим вариантом пресечения множественных нару-
шений прав на товарные знаки нашего доверителя представлялось внесу-
дебное обращение к администрации сети с целью блокировки доступа к 
сообществам и аккаунтам, в которых происходили указанные нарушения.
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Ниже описаны результаты работы и особенности взаимодействия с 
администрациями социальных сетей «ВКонтакте», Facebook и Instagram, 
которым были направлены такие обращения.

1. Социальная сеть «ВКонтакте»

На первый взгляд, работа с социальной сетью «ВКонтакте» произ-
водит благоприятное впечатление. В Правилах рассмотрения заявлений, 
связанных с размещением пользователями контента на сайте ВКонтакте2, 
существует довольно подробный раздел, посвященный интеллектуальным 
правам (раздел 2 Правил).

Заявление о нарушении интеллектуальных прав может быть написано 
в свободной форме, но при этом должно содержать:

- сведения о заявителе и/или его представителе и контактную инфор-
мацию;

- информацию о спорном объекте, т. е. материалах, которые, по мне-
нию заявителя, нарушают его права на товарный знак, и ссылки на такие 
материалы;

- сведения о наличии у заявителя прав на спорный объект, в том числе 
копии подтверждающих документов – в виде приложений к заявлению;

- указание на отсутствие разрешения от правообладателя на размеще-
ние спорных объектов на интернет-сайте;

- доверенность в случае подачи заявления представителем правооб-
ладателя – в виде приложения к заявлению.

При этом существующие ограничения, предъявляемые к объему на-
правляемого обращения или прилагающимся к нему материалам, незна-
чительны.

Указанное заявление может быть направлено в адрес администрации 
сети «ВКонтакте» почтой на юридический адрес организации, либо по 
электронной почте, либо, что наиболее удобно, – через электронную 
форму, доступную для зарегистрированных пользователей по ссылке – 
https://vk.com/dmca.

Обращение, поданное через указанную электронную форму, сразу 
же попадает в раздел под названием «Мои вопросы» (https://vk.com/
support), где пользователь может оперативно отследить статус рассмо-
трения заявления, ответить на уточняющие вопросы агента поддержки3, 
направить дополнительные материалы и т. д.

2 Правила рассмотрения заявлений, связанных с размещением пользователями контента 
на сайте ВКонтакте. URL: https://vk.com/help?page=cc_terms
3 Агент поддержки – обезличенный представитель администрации сети «ВКонтакте», от-
вечающий на обращение пользователей.
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В качестве основного плюса работы с администрацией сети «ВКон-
такте» можно назвать оперативность первичной реакции на обращение. 
Все сообщества, в отношении которых нами были направлены заявления 
о нарушении в них прав на товарные знаки нашего доверителя, были опе-
ративно заблокированы, при этом время блокировки составляло в разных 
случаях от 24 часов до 12 минут (!) с момента направления обращения 
через электронную форму.

Однако полученный результат был настолько же кратковременным, 
насколько быстрым. Уже вскорости доступ ко всем заблокированным 
сообществам был снова открыт. В ответ на наши запросы о причинах 
разблокировки сообществ-нарушителей агенты поддержки сообщали, что 
они обращались к администрациям заблокированных сообществ, и те по-
просили предоставить им некоторое время для представления разъясне-
ний относительно спорного контента. Вместе с тем, нам так и не удалось 
получить ответ, почему на время подготовки нарушителями разъяснений 
доступ к их сообществам должны быть снова открыт.

Впоследствии переписка по каждому сообществу-нарушителю велась 
индивидуально: сообщества то блокировались снова по нашему настоя-
нию, то доступ к ним снова открывался по причине направления неких 
просьб и разъяснений со стороны этих сообществ. При этом в большин-
стве случаев нарушения прав на товарные знаки нашего доверителя про-
должались, а сроки представления агентами поддержки ответов на наши 
вопросы постепенно увеличивались.

На данный момент4 по пяти сообществам сети «ВКонтакте», в отно-
шении которых были направлены обращения о их блокировке в связи с 
нарушением прав, ситуация следующая:

- три заблокированных вначале сообщества после удаления спорного 
контента разблокированы;

- два заблокированных вначале сообщества разблокированы, несмо-
тря на то, что размещенные в них спорные материалы не были удалены. 
По вопросу блокировки данных сообществ переписка с агентами под-
держки продолжается уже на протяжении двух месяцев, но окончатель-
ного решения пока не приято.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, скорее всего, обра-
щения к администрации социальной сети «ВКонтакте» рассматриваются 
сотрудниками, не обладающими достаточным уровнем компетентности и 
которые могут легко менять ранее принятые решения на основании до-
водов, представленных нарушителями.

4 На момент представления текста доклада в программный комитет конференции.
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Представляется, что даже в случае успешной блокировки доступа к 
сообществу-нарушителю целесообразно периодически проводить монито-
ринг на предмет восстановления доступа к нему, а также быть готовым к 
длительной переписке с администрацией сети.

2. Социальная сеть Facebook

По сравнению с подробно описанным алгоритмом обращения к ад-
министрации сети «ВКонтакте», работа с обращением о блокировке до-
ступа к сообществам социальной сети Facebook в самом начале представ-
ляется несколько более сложной.

Жалоба на контент, нарушающий права на товарные знаки, подается 
путем заполнения электронной формы, размещенной по адресу https://
www.facebook.com/help/contact/634636770043106?helpref=faq_content. 
Для начала заявителю предлагается несколько раз подтвердить, что его 
жалоба касается нарушения прав именно на товарные знаки, а также оз-
накомиться с соответствующей теоретической информацией.

Далее, если заявитель все-таки настаивает на том, что его обращение 
касается нарушения прав именно на товарные знаки, необходимо запол-
нить фиксированные поля электронной формы с данными о заявителе, 
товарном знаке, приложить сканы документов, подтверждающих права 
заявителя, представить ссылки на сайт патентного ведомства с информа-
цией о товарном знаке, представить ссылки на контент, который, по мне-
нию заявителя, нарушает его исключительные права, а также подробно 
описать, в чем именно состоит нарушение.

Вся дальнейшая переписка по поводу направленного обращения ве-
дется по электронной почте. Сначала вы получаете автоматическое под-
тверждение получения обращения с присвоением ему уникального номе-
ра, а затем уже ответ по существу от представителя сети Facebook. 

Отметим, что вся переписка ведется на английском языке, а само об-
ращение рассматривается англоговорящим представителем сети. Поэтому, 
несмотря на то, что названия полей формы обращения и пояснения к ним 
приводятся на русском языке, целесообразно заполнять форму сразу на 
английском языке.

Что касается сроков рассмотрения обращения, то они несколько 
больше по сравнению с рассмотрением обращений администрацией со-
циальной сети «ВКонтакте». В среднем обращение, а также направляе-
мые дополнительно материалы рассматриваются в течение 3–5 дней. При 
этом даже при условии максимально подробного заполнения электронной 
формы у представителя сети Facebook могут возникнуть дополнительные 
уточняющие вопросы о том, в чем именно заключается нарушение прав 
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на товарный знак. Особенно это характерно для ситуации, когда наруше-
ние носит не массовый, а единичный, эпизодический характер в составе 
контента сообщества-нарушителя (например, слово, воспроизводящее 
товарный знак, встречается один-два раза в середине текста большой 
информационной статьи).

Важной особенностью и вместе с тем существенным отличием от 
сети «ВКонтакте» является то, что итоговое решение является однознач-
ным: если администрацией сети Facebook принято решение о том, что 
размещенный контент нарушает права на товарный знак, доступ пользо-
вателей к сообществу блокируется полностью и окончательно.

При этом разблокировка доступа к сообществу может быть осущест-
влена только в том случае, если правообладатель напишет отдельное об-
ращение к администрации сети Facebook о том, что конфликт урегули-
рован, либо если администрацией заблокированного сообщества будет 
предъявлено решение суда о том, что в рамках указанного сообщества 
права на товарные знаки не нарушались.

На данный момент по итогам обращений о блокировке доступа к 
пяти сообществам, в рамках которых нарушались права на товарные зна-
ки нашего доверителя в сети Facebook:

- четыре сообщества заблокированы;
- в блокировке одного сообщества отказано.
Таким образом, можно сделать вывод, что в случае представления 

подробной информации и обоснованных доводов относительно наруше-
ния прав на товарные знаки, связанного с размещением контента, мож-
но рассчитывать на принятие администрацией сети Facebook адекватного, 
предсказуемого и однозначного решения в разумные сроки.

3. Социальная сеть Instagram

Для начала следует отметить, что форма обращения с жалобой на 
контент, размещенный в социальной сети Instagram, идентична форме 
жалобы, подаваемой в администрацию социальной сети Facebook. 

При заполнении формы, размещенной по ссылке https://help.
instagram.com/contact/230197320740525?helpref=faq_content, предлага-
ется точно так же неоднократно уточнить повод для обращения (нару-
шение прав на товарный знак) и представить подробную информацию о 
заявителе, его товарных знаках, а также об аккаунте, в котором проис-
ходит нарушение прав на товарный знаки, представить описание фактов 
нарушения и подробные ссылки.
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В дальнейшем, точно так же, как и при обращении к администра-
ции сети Facebook, поданному обращению присваивается уникальный 
номер, и вся дальнейшая переписка ведется по электронной почте на 
английском языке. На этом сходство заканчивается, т. к. по существу 
подобные обращения администрацией сети Instagram рассматриваются 
совершенно иначе.

Прежде всего, администрация сети Instagram очень настороженно от-
носится к требованию о блокировке аккаунта целиком, о чем говорится в 
отдельном примечании при заполнении формы обращения: «как правило, 
аккаунты Instagram содержат много индивидуальных фото, публика-
ций и другого контента, поэтому может быть невозможно удалить 
аккаунт Instagram целиком». В дальнейшем в ходе переписки по поводу 
обращения данный подход подтверждается, и полностью аккаунт блоки-
руется крайне редко и неохотно.

Учитывая это, предлагается при заполнении формы привести «пря-
мые ссылки на все образцы контента в данном аккаунте Instagram, 
которые, как вы считаете, нарушают ваши права на товарные зна-
ки». Отметим, что не стоит пренебрегать рекомендацией приводить ссыл-
ки на все публикации, в которых, по вашему мнению, происходит нару-
шение прав на товарный знак, каким бы большим ни было их количество, 
и ограничиваться только несколькими примерами в надежде на добро-
совестность и дотошность администрации социальной сети. В том случае, 
если представитель сети Instagram сочтет нецелесообразным блокировку 
аккаунта-нарушителя целиком, а это наиболее вероятный вариант разви-
тия событий, из аккаунта, скорее всего, будут удалены только отдельные 
публикации. При этом будут удалены только те публикации, на которые 
в рамках обращения были приведены прямые ссылки, поскольку просма-
тривать весь аккаунт и самостоятельно искать факты нарушений прав на 
товарный знак по аналогии с приведенными вами одним-двумя примерами 
администрация сети Instagram не будет.

Наконец, следует отметить специфическую особенность оценки фак-
та нарушения прав на товарный знак со стороны сети Instagram в зависи-
мости от вида товарного знака и типа размещенного в аккаунте контента.

Так, в рамках обращения, направленного нами в адрес администра-
ции сети, содержалась информация о нарушении прав как на изобрази-
тельные, так и на словесные товарные знаки. При этом нарушение прав 
на словесные товарные знаки в рамках аккаунтов-нарушителей происхо-
дило как в текстовом формате (в названиях аккаунтов, подписях к раз-
мещенным фотографиям), так и в формате изображений, когда сходное 
с товарным знаком нашего доверителя словесное обозначение было вы-
полнено оригинальным шрифтом на фантазийном фоне и размещено в 
аккаунте в качестве фото-публикации. 
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В итоге были удалены только записи, включающие обозначения, тож-
дественные либо сходные до степени смешения с изобразительными то-
варными знаками доверителя. Что касается словесных товарных знаков, 
то были удалены только материалы, представляющие собой вышеопи-
санные картинки, включающие обозначения, тождественные словесным 
товарным знакам доверителя. Размещение сходных до степени смешения 
словесных обозначений на картинках, в тексте или даже в названии акка-
унта, не было сочтено нарушением его прав.

На данный момент по итогам обращений о блокировке четырех ак-
каунтов в связи с нарушением прав на товарные знаки в социальной сети 
Instagram:

- один аккаунт заблокирован;
- из двух аккаунтов частично удалены материалы, размещенные с на-

рушением прав на товарные знаки, в основном это касалось нарушения 
прав на изобразительные товарные знаки.

Таким образом, можно сделать вывод, что при обращении к адми-
нистрации социальной сети Instagram вероятность добиться блокировки 
аккаунта-нарушителя целиком очень мала. При этом критерии, которыми 
руководствуется администрация сети в случае частичного удаления спор-
ного контента, остаются не ясными.

ВЫВОДЫ

Существенными плюсами внесудебных обращений к администрации 
социальной сети по сравнению с другими способами защиты прав на то-
варные знаки являются невысокая стоимость и быстрота получения ре-
зультата. 

К минусам подобного способа можно отнести непредсказуемость 
результата, в частности это касается обращения к администрации сети 
Instagram, и его нестабильность, как например, в случае обращения к 
администрации сети «ВКонтакте».

Из всех социальных сетей, с которыми проводилась описанная ра-
бота, решения администрации социальной сети Facebook представляются 
наиболее адекватными и стабильными.

На основании всего вышесказанного полагаем, что внесудебное об-
ращение к администрации социальной сети по вопросу блокировки до-
ступа к сообществам, осуществляющим публикацию материалов, нару-
шающих права на товарные знаки, а также удаления таких материалов 
представляет собой достаточно эффективный инструмент. Надеемся, что 
работа администраций социальных сетей в данном направлении будет со-
вершенствоваться, что в будущем позволит правообладателям легче на-
ходить с ними общий язык.
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ХЕШТЕГИ – НАВИГАЦИЯ  
И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ  

В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

Н. В. ФЕДОТОВА, 
зам. генерального директора  
ООО «ФЕДОТОВ И ПАРТНЕРЫ» Бюро 
Интеллектуальной Собственности,  
патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург

Как известно, социальные сети уже давно используются не только как 
способ общения, но и как инструменты ведения бизнеса. Все чаще возни-
кают вопросы, связанные с использованием товарных знаков в хештегах, а 
также вопросы о регистрации самих хештегов в качестве товарных знаков. 

Легального определения хештега в российском законодательстве 
пока нет. В 2014 году словарь Merriam-Webster дал хештегу следующее 
определение: «слово или фраза, которым предшествует символ #, ко-
торые классифицируют или категорируют сопутствующий текст»1.

Хештег происходит от английского слова hashtag, которое, в свою 
очередь, состоит из двух слов: hash (знак «решетка») и tag (метка). 
Этот популярный сегодня символ был создан еще в конце 80-х годов 
прошлого века для классификации данных, но популярность пришла к 
хештегу в 2009 году, когда он стал использоваться в социальной сети 
Twitter. Сейчас хештеги очень активно используются и в других социаль-
ных сетях – Facebook, «ВКонтакте», Instagram, на сайте Youtube.

Основное назначение хештегов – облегчать поиск сообщений по 
теме и содержанию. Хештеги используются, в первую очередь, в соци-
альных сетях, где пользователи публикуют записи на различные темы.  
В последнее время все чаще социальные сети используются не только 
для общения, но и для продвижения товаров и услуг. Здесь и встречаются 
товарный знак и хештег. 

А можно ли запретить использовать товарный знак в хештегах? По-
пробуем разобраться в этом вопросе. Согласно судебной практике ис-
пользование товарного знака в хештеге может быть признано нарушени-
ем исключительного права на товарный знак. Например, использование 
товарного знака в хештеге #академиясовершенства на фотографиях в 
социальной сети «ВКонтакте» при продвижении услуг по перманентному 

1  https://www.merriam-webster.com/dictionary/hashtag
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макияжу было расценено судом как нарушение исключительного права 
на товарный знак, зарегистрированный на имя ООО «Академия совер-
шенства» (Дело № 33-11217/2016)2. Также в Постановлении Десятого 
арбитражного суда от 15.08.2018 по делу № А41-15992/183 указано на 
незаконное использование ответчиком хештега #слонижираф в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Следует отметить, что судебная практика по таким 
делам еще достаточно скудна. 

Обратимся к зарубежной судебной практике. Одно из самых извест-
ных дел связано с нарушением исключительного права на товарный знак 
компании Fraternity Collection (дело 3:13-CV-664-CWR-FKB)4. Ответчик ис-
пользовал хештеги с товарным знаком Fraternity Collection в своих аккаун-
тах в социальных сетях. Суд удовлетворил требования истца, указав, что 
такие хештеги могут ввести потребителей в заблуждение, так как и истец, 
и ответчик занимаются моделированием и производством одежды.

В споре компании Public Impact и компании BCG (дело 15-13361-
FDS) суд также удовлетворил требования истца и запретил ответчику 
использовать товарный знак PUBLIC IMPACT в качестве хештега в со-
циальных сетях5. 

Другим известным судебным делом является дело Elksouzian v. 
Albanese (CV 13-00728-PSG-MAN)6. В данном деле стороны являлись из-
готовителями и продавцами электронных сигарет. Возникший между ними 
спор о нарушении исключительного права на товарный знак изначально 
был решен путем подписания мирового соглашения. Далее ответчик об-
ратился в суд, указав на нарушение условий мирового соглашения, ко-
торое выражалось в использовании хештегов #cloudpen и #cloudpenz в 
социальных сетях. Однако в этом деле суд счел использование хештега 
функциональным инструментом для направления потребителей к месту 
рекламы, а не фактическим использованием товарного знака.

Встает вопрос: в каких случаях может идти речь о нарушении исклю-
чительного права на товарный знак при его использовании в хештегах в 
социальных сетях? Все зависит от цели использования. Хештеги обладают 
разной функциональностью, то есть могут использоваться и как класси-
фикаторы, и как средства индивидуализации. Обычные пользователи, не 

2  https://sankt-peterburgsky--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=doc&number=16935792&delo_id=5&new=5&text_number=1
3  http://ras.arbitr.ru/
4  https://casetext.com/case/fraternity-collection-llc-v-fargnoli
5  https://www.leagle.com/decision/infdco20160314957
6  https://www.leagle.com/decision/infdco20150810851
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занимающиеся продвижением своих товаров или услуг в социальных се-
тях, используют хештеги как классификаторы, и здесь нельзя говорить о 
нарушении. Однако компании, размещающие посты о своих товарах и ус-
лугах и использующие при этом в хештегах чужие товарные знаки, могут 
ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров 
или услуг, что может быть признано судом нарушением исключительного 
права на товарный знак.

Итак, при использовании товарного знака в хештегах следует для на-
чала понять, служит ли хештег в данном конкретном случае средством на-
вигации или средством индивидуализации, может ли такое использование 
хештега ввести потребителя в заблуждении относительно производителя 
товаров/услуг.

Второй вопрос: а стоит ли регистрировать хештег в качестве товар-
ного знака? 

Согласно исследованию, проведенному CompuMark7, в 2010 году 
было подано всего 7 заявок на товарные знаки, включающие хештеги, 
тогда как в 2016 году их уже было 2200 – рост очень значительный. 
Лидером по подаче таких заявок является США – 608 хештегов. Если 
обратиться к законодательству США, а именно к Руководству Ведомства 
по патентам и товарным знакам8, то мы увидим, что «знак, содержащий 
или включающий символ # или термин «хештег», может быть зареги-
стрирован как товарный знак или знак обслуживания только в том случае, 
если он выступает как идентификатор источника товаров или услуг за-
явителя». При этом правовая охрана не предоставляется обозначениям с 
добавлением символа # или термина «хештег», не отвечающим общим 
правилам регистрации товарных знаков, например, являющимся описа-
тельными. Так, например, было отказано в регистрации обозначению 
HASHTAGSKATE для скейтбордов.

Что касается российской практики, то здесь, безусловно, самым из-
вестным примером является история с регистрацией товарного знака в 
виде хештега #Янебоюсьсказать для товаров 16 и 41 классов МКТУ. 
Заявителем выступило издательство «Эксмо», которое собиралось выпу-
стить книгу под одноименным названием. Было получено решение о реги-
страции, но заявитель, видимо, потеряв интерес к данному обозначению, 
просто не оплатил пошлину, и заявка была признана отозванной. Действи-
тельно, в России интерес к регистрации товарных знаков с хештегами не 
так велик, хотя в соответствии с действующим законодательством даже 

7 www.compumark.com
8  https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current
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при отсутствии специальных норм хештеги могут выступать средством 
индивидуализации при включении символа # в качестве неохраняемого 
элемента в товарный знак. 

В заключение следует еще раз указать на двойственную правовую 
природу хештега, который может выступать и как классификатор для на-
вигации в интернет-пространстве, и как средство индивидуализации, если 
он выступает как идентификатор источника товаров и услуг. В этом слу-
чае правообладателям стоит обратить внимание на защиту своих товар-
ных знаков в социальных сетях, а обычным пользователям следует прояв-
лять осторожность при использовании товарных знаков для продвижения 
товаров/услуг в коммерческих целях.
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