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Перечень стран
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PCT- договор о патентной кооперации (153 страны-участницы)

Не входят в PCT, в частности: Афганистан, Андорра, Аргентина, 
Венесуэла, Гонконг, Тайвань, Макао, Ирак, Ливан, Непал, Пакистан, 
Парагвай, Уругвай.



Перечень стран
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Основные территории перехода на национальные фазы по заявкам RU-PCT 
за последние 10 лет



Срок перехода на национальные фазы
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https://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html

https://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html


Срок перехода на национальные фазы
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30-31 мес.

• С оплатой дополнительной пошлины:
Канада - до 42 мес. (для новых заявок, поданных после 30 октября 
2019, потребуется уважительная причина для продления срока!)
Китай - до 32 мес.  
Турция – до 33 мес.

Что делать, если заявитель ориентировался на 
крайний срок? 
Допустим, у Вас есть 3-4 дня…



План действий
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 Получить исходные данные (перечень стран и номер заявки)
 Выбрать контрагентов
 Согласовать бюджет

 Подготовить дополнительные материалы:
• Перевод материалов заявок на национальные 

языки/заверение переводов
• Подписание/заверение/легализация доверенностей
• Подписание/ заверение/легализация деклараций об 

отчуждении прав изобретателей
• Корректировка формул и описания

 Подать заявки
 Оплатить счета
 Координировать делопроизводство по заявкам



Выбор контрагентов

• Действующие партнеры и контакты
• Рекомендации коллег

• Рекомендации агрегатора* подачи патентных заявок
Более глубокий анализ:
• Изучение реестра поверенных на сайтах ведомств

• Международные рейтинги и иная информация в Интернете
• Информация из патентных БД (поиск поверенных, которые 

специализируются на вашей области техники и активно подают)

* В контексте настоящего доклада под термином «агрегатор» 
понимаются компании, оказывающие услуги подачи заявок во 
множество стран по принципу «одного окна». Некоторые патентные 
фирмы тоже можно отнести к агрегаторам.
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Согласование бюджета с заказчиком
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Сколько стоит подача заявки?

Дополнительные обязательные/возможные действия:
• Заверение и пересылка документов

• Экспертиза по существу

• Ответы на запросы

• Получение патентов

• Пошлины за поддержание патентов в силе



Подача заявок
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Несмотря на наличие всех данных в публикации:
• Подготовить отдельным файлом данные по заявке (имена и 

адреса авторов, заявителей, название, приоритеты)
• Приложить файл с описанием в word и pdf
• Чертежи желательно с редактируемым текстом (в публикациях 

могут быть чертежи низкого качества)
• Сообщить обо всех изменениях, особенно о тех, которые еще не 

опубликованы.

Иначе корректировки/дополнения/ верстка текста и т.д. потребуют 
дополнительных расходов в каждой из стран.



Срочная подача заявок
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Напрямую
+/- Стоимость
- Сроки 
- Необходим контроль за подачей заявок
- Предварительный расчет подачи может отличаться от финального счета

Через агрегатора
++ Сроки (возможна подача в 10 и более стран за 48 часов)
+/- Стоимость
+ Гарантии подачи в срок (используют несколько фирм в каждой из стран, 
если 1 не ответил, то тут же направляют другой компании)
+ оперативный расчет стоимости и фиксированная стоимость подачи
- После подачи заявок может потребоваться смена представителей

RU

CN

JP

US

Агрегатор
KR

ZA

AE

CA



Оплата счетов
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При оплате из РФ
- Валютный контроль- необходимо готовить договоры со всеми 
контрагентами, переводы счетов и актов
- Комиссии при оплате счета в каждую из стран

При оплате от зарубежного юр.лица
+ Не обязателен договор, достаточно счета
+ Оплата проходит за 1 день
- Комиссии при оплате счета в каждую из стран

При подаче через агрегатора
+ Единый платеж в одной валюте (1 комиссия на все страны)
+ Нужен один договор с агрегатором и/или только счет

На Кубе, в Иране, Сирии и некоторых других странах возможны сложности 
с оплатой - следует предварительно оценить возможность оплаты и 
оказания услуг.



Подготовка переводов 
Перевод может быть подготовлен:
Клиентом
+  Стоимость (первоначальная)
- Качество перевода
- Дальнейшие  существенные трудозатраты на адаптацию и корректировку при 

переводе на другие языки и ответы на запросы экспертизы

Специализированным агентством по переводу патентной документации
+ Стоимость (при выборе нескольких языков)
+ Любые языковые пары
+ Согласованность переводов (общая translation memory)
+/- Качество перевода
- Контрагент не возьмет на себя ответственность за перевод, который подготовлен 

сторонней организацией

Контрагентом в каждой из зарубежных стран 
+ Качество перевода
+ Соответствие требованиям национальных законодательств
- Стоимость
- Несогласованность переводов в разных странах (критично для сложных технологий)
- Исходный текст должен быть на английском
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Подготовка переводов 

• Verification of translation (заверение перевода материалов заявки);
• В некоторых странах принимается перевод, подготовленный и 

заверенный только местным переводчиком из специального реестра;
• Намного проще и дешевле, если исходный текст заявки был составлен и 

подан на английском.

13



• Простая 
• Нотариально заверенная 
• Апостиль 
• Легализованная

Легализация:

Заявитель Нотариус МИД РФ  Консульство
Оптимистичный срок подготовки 1 мес.
В случае задержек или замечаний > 3 мес. 
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Power of Attorney (Доверенность)



Дополнительные документы

• Certificate of incorporation (Свидетельство о регистрации 
компании: простое / заверенное / апостиль / легализованное)

• Assignment (форма переуступки прав: простая / заверенная / 
апостиль / легализованная);

• Affidavit (документ, подписанный заявителем,- вместо 
assignment, если все авторы передавали права на заявку по 
договору, либо состоят в трудовых отношениях с заявителем, и
изобретение является служебным).

ВАЖНО! До подачи заявки уточнить у заявителя возможность
подписания документов авторами РИД во избежание частичной или
полной потери прав в отдельных странах.
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Корректировка материалов заявки
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Корректировка формулы:

• Устранение опечаток/ошибок

• Оптимизация расходов на пошлины (US, EP)

• Удаление/адаптация пунктов формулы заведомо 

непатентоспособных в отдельных странах (способы лечения)

• Добровольная корректировка формулы с учетом экспертизы по 

существу в других странах:

 Сокращение расходов на ответы на запросы;

 Полученный патент будет сложнее оспорить, особенно 

актуально для OAPI, где выдают патент без экспертизы.



Делопроизводство

Дальнейшее делопроизводство до получения 
патента может включать:

• ответы на запросы экспертизы;
• корректировку формулы;
• выделение новых заявок;
• оспаривание отказов в выдаче патента;
• и др.

Важно координировать работу всех зарубежных 
поверенных, чтобы получить адекватный объем 
прав и не делать двойную работу.

Желательно по спорным моментам сравнивать 
мнение нескольких национальных поверенных 
из различных компаний.
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Выводы

При переходе на национальные фазы в зарубежных странах
следует:

1. Инициировать переход на национальные фазы за 2-3 мес.
до крайнего срока;

2. Урегулировать вопросы с авторами до подачи заявок;

3. Тщательно выбирать контрагентов в каждой из стран;

4. Планировать и согласовывать бюджет заранее;

5. Предоставлять контрагентам корректные исходные данные;

6. Обеспечить подготовку качественных переводов;

7. Координировать действия зарубежных поверенных на всех
этапах от подачи заявок до получения патента.
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Спасибо за внимание!

Пронин Виктор Олегович

E-mail: victor.pronin@ips.consulting

URL: www.ips.consulting
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