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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И КОЛЛЕГИ!
Представляем вашему вниманию тринадцатый номер Журнала Суда по 

интеллектуальным правам. Прошло три года с момента выпуска первого но-
мера журнала. В течение этого времени на его страницах публиковались ста-
тьи не только известных ученых, корифеев права, но и статьи молодых авто-
ров – из-за закономерного роста интереса нового поколения юристов к теме 
защиты прав интеллектуальной собственности. На страницах журнала также 
регулярно размещались ответы на запросы Суда по интеллектуальным пра-
вам ученых, к которым Суд обращался в случаях отсутствия явного законо-
дательного регулирования при решении спора. Журнал знакомил читателей 
с официальной хроникой работы Суда: протоколами заседаний Научно-кон-
сультативного совета при Суде по интеллектуальным правам и др. 

3 июля 2016 г. исполнилось ровно три года с начала работы Суда по интел-
лектуальным правам. Его председатель – доктор юридических наук, профессор  
Л.А. Новоселова – к этой знаменательной дате подготовила видеоинтервью, 
которое можно посмотреть в разделе Медиа на сайте журнала.

Суд по интеллектуальным правам вносит свой вклад в совершенство-
вание законодательства. При его участии был разработан законопроект об 
обязательном досудебном порядке разрешения споров в сфере интеллекту-
альной собственности. 5 июля 2016 г. при поддержке Международной торго-
вой палаты в России (ICCRussia) состоялось заседание круглого стола на тему 
«Обязательный досудебный порядок разрешения споров в сфере интеллек-
туальной собственности: каким ему быть?», в котором выступил заместитель 
председателя Суда по интеллектуальным правам В.А. Корнеев.

В феврале 2017 г. состоится V юбилейный Международный юридический 
форум «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы тео-
рии и практики» (IP Форум). От лица организаторов форума приглашаем сту-
дентов юридических факультетов и университетов принять участие во II Все-
российском конкурсе «Модель Суда по интеллектуальным правам». С инфор-
мацией о конкурсе можно ознакомиться по ссылке. 

Интерес к вопросам интеллектуальной собственности растет и у детей. 
Руководство интернет-портала «Одаренные дети» и Суд по интеллектуаль-
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ным правам договорились о создании нового совместного раздела, посвя-
щенного интеллектуальной собственности. 

Уважаемые коллеги, надеемся на дальнейшее развитие журнала и его со-
трудничество с нашими читателями. Ждем ваших статей, затрагивающих во-
просы развития науки и практики применения норм по защите прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Приглашаем в наши группы в социальных сетях В Контакте и Facebook.
Получайте оперативную информацию об опубликованных статьях и ново-
стях, отражающих изменения законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности и спорах, рассмотренных Судом по интеллектуальным пра-
вам. 

http://globaltalents.ru/about/iworld/
http://vk.com/club89766815
https://www.facebook.com/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC-319206151499155/


Обращение главного 
научного редактора

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Очередной, тринадцатый номер журнала продолжает выработанную в 

последнее время традицию ориентированности в первую очередь на публи-
кации в области патентного права.

Одним из самых актуальных вопросов в этой сфере был и остается вопрос 
о порядке охраны лекарственных средств и химических соединений.

Большинство статей этого номера журнала посвящено именно этой теме.
Так, В.Ю. Джермакян в своей статье о селективных изобретениях и  

В.А. Мещеряков в своей статье о патентном праве в области фармацевтики 
в числе прочего касаются вопроса о порядке правовой охраны химических 
соединений, охарактеризованных формулой Маркуша. Задача порядка опре-
деления новизны и изобретательского уровня индивидуальных соединений, 
подпадающих под общую структурную формулу группы известных соеди-
нений, безусловно, является актуальным и регулярно возникает в судебной 
практике (например, постановление президиума Суда по интеллектуальным 
правам от 21 января 2016 г. по делу № СИП 225/2015).

Кроме того, В.А. Мещеряков рассматривает вопрос применения но-
вых положений Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе  
статьи 1358.1 в ее сравнении с судебной практикой, сформировавшейся до 
внесения изменений в текст кодекса.

Вопрос о соотношении нескольких пересекающихся запатентованных 
результатов интеллектуальной деятельности с разной датой приоритета был 
предметом обсуждения ВАС РФ еще до вступления в силу части четвертой ГК 
РФ, но свое законодательное разрешение получил лишь сейчас.

В ходе подготовки Обзора практики рассмотрения арбитражными суда-
ми дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной 
собственности, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС 
РФ от 13 декабря 2007 г. № 122, обсуждалось два варианта разрешения ситу-
ации, когда лицом используется полезная модель, права на которую принад-
лежат истцу, а при этом ответчику выдан патент на полезную модель с таки-
ми же признаками независимого пункта формулы.

Согласно одному из них, если двум лицам выдан патент с одинаковы-
ми признаками независимого пункта формулы, то лицо, имеющее патент 
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с более поздней датой приоритета, не вправе использовать свой запатен-
тованный результат интеллектуальной деятельности без согласия облада-
теля патента с более ранней датой приоритета. Основой такого подхода 
было то, что в силу п. 2 ст. 10 действовавшего на тот момент Патентно-
го закона РФ (аналогичного п. 3 ст. 1358 ГК РФ в редакции до 1 октября 
2014  г.) запатентованные изобретение или полезная модель признают-
ся использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в 
способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, 
приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной 
модели; либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качест-
ве такового в данной области техники до совершения действий, указанных 
в п. 1 этой статьи, в отношении продукта или способа. Запатентованный 
промышленный образец признается использованным в изделии, если оно 
содержит все существенные признаки промышленного образца, нашед-
шие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне су-
щественных признаков промышленного образца. При этом указанная ста-
тья не определяла, что при оценке факта использования запатентованного 
результата интеллектуальной деятельности надлежит также учитывать, не 
выдан ли этому лицу также патент на такой же результат интеллектуаль-
ной деятельности.

Второй обсуждавшийся подход был основан на положениях о действи-
тельности патента до признания его недействительным в установленном за-
коном порядке (в том числе по основаниям, предусмотренным подп. 1 п. 1 
ст. 29 Патентного закона РФ, аналогичным подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ) и об 
установленном п. 1 ст. 10 этого закона праве патентообладателя самому ис-
пользовать свои запатентованные изобретение, полезную модель или про-
мышленный образец. При таком подходе, если лицом, имеющим патент, ис-
пользован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный 
в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели патен-
та другого лица, действия этого лица признаются законными независимо от 
даты приоритета «своего» и «чужого» патентов до тех пор, пока оба патента 
являются действующими. В случае признания недействительным одного из 
патентов обладатель прав на иной патент может вновь обратиться в суд за за-
щитой своих прав, в том числе путем возмещения убытков за весь период ис-
пользования его патента, учитывая, что признание патента недействитель-
ным означает отсутствие правовой охраны такого патента с момента подачи 
в Роспатент заявки на выдачу патента.

По итогам обсуждения Президиум ВАС РФ выбрал второй вариант толко-
вания, согласно которому при наличии двух патентов на полезную модель с 
одинаковыми признаками, приведенными в независимом пункте формулы, 
до признания в установленном порядке недействительным патента с более 
поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его ис-
пользованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более 
ранней датой приоритета.

Статья 1358.1 ГК РФ, напротив, признает верным первый подход и закреп- 
ляет его на уровне закона.

Статья А.В. Михайлова и Т.В. Сергуниной продолжает тему патентования 
в области фармацевтики, описывая встречающиеся случаи злоупотребления 
правами. Кроме того, в ней обстоятельно анализируется возможность и целе-
сообразность предъявления исков о ненарушении патентных прав.



Вместе с тем правовое регулирование охраны интеллектуальных прав не 
исчерпывается патентуемыми результатами интеллектуальной деятельнос-
ти, а тем более – результатами в области фармацевтики.

При всей актуальности этих вопросов на страницах журнала мы стараем-
ся освещать и иные актуальные темы.

Так, в этот номер включены статья М.А. Рожковой в соавторстве с С.А. Ко-
пыловым и статья М.З. Али, которые затрагивают отдельные аспекты споров, 
связанных с использованием результатов интеллектуальной деятельности в 
сети Интернет.

М.А. Рожкова и С.А. Копылов, касаясь нарушения авторских прав в сети 
Интернет, анализируют возможность (или скорее невозможность) предъяв-
ления требования о запрете интернет-провайдерам создавать технические 
условия, обеспечивающие размещение, распространение и иное использова-
ние результатов интеллектуальной деятельности на сайте в сети Интернет.

Особенности гражданско-правовой ответственности интернет-посред-
ников за нарушения в сети Интернет в российском законодательстве появи-
лись не так давно. Вопросы правильного, основанного как на букве, так и на 
духе закона, толкования соответствующих норм нуждаются в уяснении.

В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что в настоящее вре-
мя завершается подготовка проведения очередного заседания Научно-кон-
сультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, которое плани-
руется посвятить вопросам правовой охраны служебных результатов интел-
лектуальной деятельности.

Надеюсь, эта тема заинтересует и авторов нашего журнала, и у нас будет 
возможность кроме устного обсуждения опубликовать и различные статьи, 
посвященные как данному вопросу, так и прямо или косвенно связанные с 
ними; например, о взаимоотношениях студентов с высшими учебными заве-
дениями по поводу результатов, получаемых в ходе и (или) в связи с образо-
вательным процессом (в частности, решение Суда по интеллектуальным пра-
вам от 18 февраля 2016 г. по делу № СИП-544/2015 и постановление президи-
ума Суда по интеллектуальным правам по тому же делу).



Научная школа кафедры интеллектуальных прав
Интервью с д. ю. н., проф., заведующей кафедрой интеллектуальных прав, 
Председателем Суда по интеллектуальным правам, экспертом РАН –  
Людмилой Александровной Новоселовой

Авторские и смежные права
М.А. Рожкова, С.А. Копылов
О противозаконности запрета интернет-провайдерам создавать 
технические условия, обеспечивающие использование объектов 
интеллектуальной собственности в сети интернет
Анализ российского законодательства и судебной практики позволил 
авторам статьи заключить, что в настоящее время судьи не слишком 
хорошо понимают сущность ответственности информационных  
посредников. По смыслу законодательства Российской Федерации  
правообладатели имеют возможность применения обеспечительных 
мер в отношении посредника с целью пресечь нарушение третьими 
лицами охраняемого произведения или другого объекта в сети  
интернет. Такой запрет может, в частности, состоять  
из распоряжения, требующего от интернет-провайдера удаления 
незаконной информации или блокирование доступа к сайту.

Патентное право
В.Ю. Джермакян 
ГОСТов много, а объект – устройство в патентном праве всегда 
один
Споры в судах по заявкам на полезные модели, относящиеся  
к системам, и критика требования Роспатента относительно  
принципа «устройство – сборочная единица».

В.А. Мещеряков 
Кризис российского патентного права в области фармацевтики
Статья посвящена проблемам патентной охраны лекарственных 
средств.

А.В. Михайлов, Т.В. Сергунина
Иск о ненарушении исключительных прав для устранения 
неясности границ исключительных прав патентообладателя  
и исключения злоупотребления правом
Настоящая статья посвящена рассмотрению проблемы  
злоупотребления патентными правами в области фармацевтики.  
Некоторые проблемы, вопреки распространенному заблуждению,  
не имеют отношения к получению патента и могут решаться  
только средствами ст. 10 ГК РФ. Предлагается внедрить  
в правоприменительную практику подходы обратной доктрины  
эквивалентов, применяемой в развитых правопорядках  
непосредственно судом при ограничении расширительного толкования 
объема прав по патенту (в противоположность обычной доктрине 
эквивалентов, применение которой относится к компетенции  
эксперта, обладающего специальными познаниями в технике),  
и возможности имплементации в российское законодательство  
такого способа защиты прав лица, намеревающегося использовать 
осложненную патентными правами технологию или продукт как иск  
о ненарушении патентных прав.
В.Ю. Джермакян
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77 «Селективное» изобретение: самостоятельный вид  
или заимствованное условное обозначение изобретений, 
создаваемых научным методом селекции?
Cелективное изобретение не является понятием, определяющим 
некий самостоятельный вид химического соединения, а представляет 
собой условное обозначение изобретений, получаемых научным  
методом селекции, направленным на создание новых объектов в среде 
им подобных, но обладающих новыми полезными свойствами.

Правовые вопросы
Дэн Шэн Минь 
Система поддержки сервиса интеллектуальной собственности
как движущая сила развития инноваций 
Развитие инноваций является одним из основных трендов мировой 
экономики в целом и каждой из стран, решивших улучшить свое  
экономическое состояние. В свою очередь движущей силой развития 
инноваций служит оптимальная система поддержки сервиса  
интеллектуальной собственности. Данная система объединяет  
различные услуги, оказываемые в сфере интеллектуальной  
собственности гражданам и юридическим лицам, занимающимся  
ее созданием, защитой и использованием. Представляется, что  
для обеспечения услуг в сфере интеллектуальной собственности  
необходимо разработать хотя бы шесть систем ее сервисной  
поддержки, в том числе системы правовой охраны объектов  
интеллектуальной собственности, систем связанных с ней  
социальных, фискальных и налоговых услуг, подготовки талантливых 
кадров, правоприменения и судебной защиты интеллектуальных прав. 

М.З. Али 
Администратор домена или редакция СМИ: кто должен нести 
ответственность? 
В статье на примере спора с участием администратора домена lenta.
ru и учредителя одноименного СМИ рассматриваются вопросы выбора 
надлежащего ответчика по делу о нарушении исключительного права  
в сети Интернет, определения информационного посредника  
и пределов ответственности последнего.

В.Н. Глонина 
Недобросовестная конкуренция: опыт Франции и перспективы 
России 
В данной статье проводится компаративистское исследование  
проблемы паразитирования как вида недобросовестной  
конкуренции во Франции и России. Анализируется ее доктринальное 
понятие, рассматриваются законодательство и судебная практика 
Франции и России в данной сфере.
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Научная школа кафедры 
интеллектуальных прав*

1. Людмила Александровна, кафедра ин-
теллектуальных прав была образована в 2013 
г. В чем особенность создания специализиро-
ванной кафедры наряду с классическими?

– Специализированная кафедра была создана 
Университетом имени О.Е. Кутафина для подго-
товки юристов, обладающих углубленными зна-
ниями в области интеллектуальной собственно-
сти. Практика показала, что в рамках классиче-
ского курса гражданского права сложно дать не-
обходимый объем знаний, который бы позволял 
использовать полученные знания на практике. 

Выделение интеллектуальных прав как са-
мостоятельного направления подготовки спе-
циалистов вызвано тенденциями развития со- 
временного общества, резким ростом экономи-
ческого значения результатов интеллектуальной 
деятельности. За счет результатов творческого 
труда создается значительный объем ВВП в раз-
витых странах. Так, например, ежегодные дохо-
ды от продажи запатентованной собственности 
в США составляют более 12% ВВП, в Германии – 
7-8%, а в Финляндии – около 20%. После почти 
30-летнего перерыва в России наконец началось 
осознание экономической ценности результатов 

интеллектуальной деятельности. Естественно, 
это повысило спрос на качественные юридиче-
ские услуги в этой области, и, как следствие, – на 
качественную юридическую подготовку выпуск-
ников.

2. Кафедра создавалась при поддержке 
Суда по интеллектуальным правам. Как это 
повлияло на кадровый состав кафедры и на 
учебный процесс? 

– Возможности кафедры, прежде всего, позво-
лили привлечь к научно-педагогической работе 
судей и сотрудников Суда по интеллектуальным 
правам, которые изначально составили основ-
ной коллектив кафедры интеллектуальных прав. 
Среди преподавателей кафедры – судьи, члены 
научно-консультативного совета, руководите-
ли подразделений и сотрудники аппарата Суда. 
Это обеспечивает получение студентами глубо-
ких знаний об интеллектуальной собственности, 
и не только теоретических. Так, например, у сту-
дентов есть возможность проходить ознакоми-
тельную практику в Суде, присутствовать на на-
стоящих судебных заседаниях, изучить работу со-
ставов. Студенты, проявляющие особый интерес 

*	 Интервью с Л.А. Новоселовой и материал о кафедре интеллектуальных прав подготовлены к грядущему юбилею Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина.

Интервью с д. ю. н., проф., заведующей кафедрой 
интеллектуальных прав, Председателем Суда по 
интеллектуальным правам, экспертом РАН –  
Людмилой Александровной Новоселовой
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к вопросам защиты исключительных прав и дея-
тельности Суда, принимают участие в модельных 
судебных заседаниях и игровых судебных процес-
сах, которые проводятся под руководством высо-
коквалифицированных сотрудников Суда по ин-
теллектуальным правам. 

3. Какие задачи Вы видите перед кафе-
дрой на ближайшее время? И какой Вы пред-
ставляете кафедру через 10 лет? 

– В ближайшее время одной из главных задач, 
стоящих перед кафедрой, является развитие ма-
гистерской программы, подготовка аспирантов, 
воспитание собственных молодых преподавате-
лей. Ведется активная подготовка серии учебни-
ков по различным направлениям, преподавае-
мым кафедрой. Помимо учебной, развивается и 
научная деятельность. Практически все препода-
ватели кафедры активно публикуются, ведут са-
мостоятельные исследования. 

Хотелось бы верить, что те специалисты, ко-
торые в настоящее время проходят обучение на 
нашей кафедре, через 10 лет или даже раньше 
продолжат развивать созданную научную школу. 
Хотелось бы видеть кафедру дружным и динамич-
ным коллективом единомышленников.   

4. Кафедра интеллектуальных прав актив-
но развивает научную деятельность. Какие ве-
дущие научные проекты кафедры и приори-
тетные направления развития на данном эта-
пе Вы можете выделить?  Проводит ли кафе-
дра научные мероприятия для студентов и 
аспирантов?

– Я рассматриваю три основных направления 
наших научных работ:

– научное осмысление происходящих в ин-
формационном и постинформационном общест-
ве процессов и их влияния на интеллектуальное 
право;

– правовые формы, обеспечивающие ком-
мерциализацию результатов интеллектуальной 
деятельности;

– судебные и внесудебные формы защиты ин-
теллектуальных прав.  

Если говорить об организации научной дея-
тельности студентов и аспирантов кафедры, то в 
первую очередь хотелось бы упомянуть ведущее 
научное мероприятие кафедры и в целом Универ-

ситета – это Международный юридический фо-
рум «Правовая защита интеллектуальной собст-
венности: проблемы теории и практики», извест-
ный как IP Форум. IP Форум стал традиционным и 
одним из наиболее масштабных научных проек-
тов Университета, в 2017 г. форум состоится уже 
в пятый раз.

В 2016 г. в рамках IP Форума впервые был ор-
ганизован общероссийский конкурс «Модель Суда 
по интеллектуальным правам», в котором приня-
ли участие команды Университета имени О.Е. Ку-
тафина и Уральского государственного юридиче-
ского университета.

На сегодняшний день мы активно работа-
ем над организацией и подготовкой проведения 
этого конкурса в рамках юбилейного IP Форума. 
Планируется, что в нем примет участие уже 10 ко-
манд, представляющих юридические факульте-
ты ведущих вузов страны. По результатам отбо-
рочных этапов в финале конкурса, который будет 
проходить в формате модельного судебного про-
цесса, встретятся две сильнейшие команды. Как и 
в прошлом году, тренерами команд-финалистов, 
а также «судьями» на модельном процессе, бу-
дут сотрудники кафедры и ведущие специалисты 
Суда по интеллектуальным правам.

5. В 2016 г. кафедра заявила открытие пер-
вой магистерской программы "Магистр права 
в сфере интеллектуальной собственности". Мы 
знаем, что многие студенты выбрали програм-
му. В чем, на Ваш взгляд, ее преимущество?

– Магистерская программа «Магистр права в 
сфере интеллектуальной собственности» является 
первой для кафедры интеллектуальных прав.

В первую очередь, ее особенность и уникаль-
ность заключается в том, что она создана на базе 
ведущего юридического вуза России – Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и с участием 
специалистов Суда по интеллектуальным правам. 

Одно из главных преимуществ программы 
заключается в том, что она является межкафе-
дральной, – в программе задействованы специ-
алисты более семи  профильных кафедр Универ-
ситета: гражданского права, предприниматель-
ского и корпоративного права, международного 
частного права, конкурентного права, финансо-
вого права, спортивного права и др. Направле-
ния рабочих программ учебных дисциплин ма-
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гистерской программы сформулированы таким 
образом, чтобы охватить наиболее актуальные 
и важные вопросы в сфере интеллектуальных 
прав, учитывая вызовы времени, требования 
рынка труда и пр.

К преподаванию дисциплин в рамках маги-
стерской программы привлекаются ведущие спе-
циалисты в области интеллектуальных прав, су-
дьи Суда по интеллектуальных правам, предста-
вители аппарата Комитета Государственной Думы 
РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству, инноваци-
онного центра «Сколково» и многие другие.

Специально для нашей программы мы созда-
ем серию учебных пособий по каждой учебной 
дисциплине.

6. С момента образования кафедры прош-
ло не так много времени, но сделано уже мно-
гое. Что бы Вы пожелали коллективу Вашей 
кафедры в преддверии юбилея Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – коллегам, 
аспирантам, студентам? 

– Я бы хотела пожелать всему коллективу Уни-
верситета научных, профессиональных и творче-
ских успехов! Студентам и аспирантам хотелось 
бы пожелать инициативы, чтобы их стремление 
к знаниям не угасало, а лишь усиливалось год от 
года. За ними будущее не только их альма-матер, 
но и российской юриспруденции как в практиче-
ской, так и научной сфере. 

Беседовала Екатерина Владимировна Ульянова 
– помощник председателя Суда  
по интеллектуальным правам

Кафедра интеллектуальных прав Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Кафедра интеллектуальных прав существу-
ет сравнительно недавно в Университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА). О ее создании было объяв-
лено на I Международном юридическом форуме 
«Правовая защита интеллектуальной собствен-
ности: проблемы теории и практики» (IP Форум)  
15 февраля 2013 г. 

Формирование кафедры стало результатом 
плодотворного взаимодействия Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Суда по интеллек-
туальным правам.

Заведующей кафедрой интеллектуальных 
прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
является Людмила Александровна Новоселова.

Людмила Александровна – председатель 
Суда по интеллектуальным правам, доктор юри-
дических наук, профессор. Стаж работы Людми-
лы Александровны в сфере юриспруденции со-
ставляет более 30 лет. Она имеет высший квали-
фикационный класс судьи, Заслуженный юрист 
Российской Федерации, награждена медалью «За 
заслуги перед судебной системой Российской 
Федерации» II, член Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по кодификации гражданско-
го законодательства РФ, эксперт РАН,  автор более 
200 научных публикаций.

К научно-педагогической работе были при-
влечены судьи и сотрудники Суда по интеллек-
туальным правам, которые изначально соста-
вили основной коллектив кафедры интеллек-
туальных прав, а также профессорско-препо-
давательский состав Университета со смежных 
кафедр. На кафедре интеллектуальных прав в 
настоящее время работают: д. ю. н., профессор 
М.А. Рожкова; д. ю. н., профессор О.А. Рузакова 
(заместитель руководителя аппарата Комите-
та Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуально-
му законодательству); к. ю. н. В.В. Голофаев (су-
дья Суда по интеллектуальным правам); к. ю. н.  
А.А. Снегур (судья Суда по интеллектуальным 
правам); к. ю. н., доцент Е.С. Гринь (зам. заведу-
ющего по научной работе); В.С. Ламбина (зам. 
заведующего по учебной работе); к. ю. н., преп. 
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С.В. Михайлов; к.  ю.  н., преп. А.С. Ворожевич; 
к. ю. н., доцент Б.А. Булаевский; к. ю. н. А.Н. Ога-
несян; Е.Г. Авакян и др. 

Основные научные труды кафедры и про-
фессорско-преподавательского состава

За время, прошедшее с момента образова-
ния, преподавателями и аспирантами кафедры 
было выпущено значительное число публика-
ций научного, учебного и учебно-методиче-
ского характера. Прежде всего это – статьи, на-
учные и учебно-практические пособия, подго-
товленные под общей редакцией д.  ю.  н. Л.А. 
Новоселовой: Право интеллектуальной соб-
ственности: учебник для академического ба-
калавриата / под. ред. Л.А. Новоселовой. М.: 
Юрайт, 2016. 302 с. Серия: Бакалавр. Академи-
ческий курс; Права на товарный знак: моног-
рафия / отв. ред. Л.А. Новоселова. М.: ИНФРА-
М, 2016. 144 с.; Правовые проблемы охраны и 
защиты средств индивидуализации: сб. ст. / 
Отв. ред. Л.А. Новоселова. М.: Норма, ИНФРА-
М, 2015. 176 с.; Разъяснения и решения выс-
ших судов Российской Федерации в сфере ин-
теллектуальных прав: Настольная книга юри-
ста и правообладателя / Сост. Л.А. Новосело-
ва, Д.В. Афанасьев, И.В. Лапшина, С.М. Уколов; 
НОУ ДО «Школа права «СТАТУТ». М.: Статут, 
2013; Результаты интеллектуальной деятель-
ности: проблемы коммерциализации: Круглый 
стол, 26 марта 2014 г. / ред.: Л.А. Новоселова,  
В.С. Ламбина. М.: Статут, 2014. 128 с.

Своевременно кафедра начала работу над 
учебными пособиями для магистерской про-
граммы «Магистр права в сфере интеллектуаль-
ной собственности». Планируется издание серии, 
посвященная каждой дисциплине магистерской 
программы. В настоящий момент уже опублико-
ваны несколько учебных пособий по авторским 
правам и по патентному праву.

Среди основных трудов профессорско-пре-
подавательского состава кафедры можно вы-
делить: Новоселова Л.А. Сделки уступки права 
(требования) в коммерческой практике. Факто-
ринг. М.: Статут, 2003. 492 с.; Новоселова Л.А. Пу-
бличные торги в рамках исполнительного про-
изводства. Москва: Статут, 2006. 251 с.; Ново-
селова Л.А. Интеллектуальная собственность: 
некоторые аспекты правового регулирования: 

[монография] (в соавторстве с М. А. Рожковой). 
Москва: Норма: ИНФРА-М, 2014. 126 с.; Рожко-
ва М.А. Защита деловой репутации в случаях ее 
диффамации или неправомерного использова-
ния (в сфере коммерческих отношений). Науч-
но-практическое пособие. / Под общ. ред. М.А. 
Рожковой. М.: Статут, 2015. 270 с. (содержание); 
(рецензии); Рузакова О.А. Система договоров 
о создании идеальных объектов и использова-
нии исключительных прав на них. Москва, 2006; 
Гринь Е.С. Мультимедийный продукт как объект 
авторских прав. М.: Проспект. 2015. 128 с.; Гринь 
Е.С. Правовая охрана авторских прав: учебное 
пособие для магистров. М.: Проспект. 2016, 112 
с.; Новоселова Л.А., Михайлов С.В. О правовом 
статусе документов, регулирующих регистра-
цию доменных имен и споров по ним // Закон. 
2013. № 11. С. 99-105 и др.

Кафедра представляет собой коллектив уче-
ных, которые осуществляют научные исследо-
вания по самым разнообразным направлениям 
в сфере права интеллектуальной собственности. 
Проводимые на кафедре научные разработки за-
трагивают общие проблемы права интеллекту-
альной собственности, отдельные аспекты автор-
ского права и смежных прав, патентного права, 
охраны средств индивидуализации и нетипичных 
объектов интеллектуальных прав.

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

 

Важную роль в проведении практики студен-
тов, поддержке научных мероприятий кафедры 
выполняет Суд по интеллектуальным правам.

Суд по интеллектуальным правам – первый 
специализированный суд, рассматривающий в 
пределах своей компетенции дела по спорам, свя-
занным с защитой интеллектуальных прав, в ка-
честве суда первой и кассационной инстанций.
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Идея создания специализированных арби-
тражных судов не является новой. В конце 80 – 
начале 90-х годов прошлого века очень активно 
обсуждалась идея создания патентного суда. И 
только спустя 20 лет эти вопросы снова обрели 
актуальность для российской правовой систе-
мы.

Создание специализированного суда, кото-
рый бы профессионально и качественно не толь-
ко с правовой точки зрения, но и с учетом специ-
фики того или иного интеллектуального права, 
подлежащего защите, рассматривал соответст-
вующие споры, необходимо для повышения как 
инвестиционной привлекательности российской 
экономики, так и эффективности системы защи-
ты интеллектуальных прав с учетом международ-
ных стандартов. 

Рассмотрение таких споров, как правило, тре-
бует наличия специальных знаний, восполнить 
отсутствие которых у суда не может и проведение 
экспертизы, так как сама по себе экспертиза по 
таким делам нуждается в очень серьезной оценке.

О Суде по интеллектуальным правам см. офи-
циальный сайт: http://ipc.arbitr.ru,

Журнал Суда по интеллектуальным правам: 
http://ipcmagazine.ru.

Учебно-методическая и научная работа  
кафедры

В рамках деятельности кафедры разработаны 
рабочие программы по подготовке бакалавров по 
направлению подготовки «Юриспруденция»: ра-
бочие программы дисциплин «Право интеллекту-
альной собственности» и «Патентное право». Про-
граммы аспирантуры и докторантуры реализуют-
ся с акцентом на углублённое изучение юридиче-
ских вопросов, связанных с интеллектуальными 
правами.

С 2016 г. кафедра начала реализацию маги-
стерской программы «Магистр права в сфере 
интеллектуальной собственности», основной 
задачей которой является подготовка специали-
стов-юристов, обладающих комплексом знаний, 
обеспечивающих правовое сопровождение про-
цесса создания и использования – в том числе 
коммерческого – различных результатов интел-
лектуального труда.

Магистр права в сфере интеллектуальной 
собственности

В 2016-2017 учебном году программу кафе-
дры выбрало более 40 магистрантов, что является 
высоким показателем для специализированной 
магистерской программы.

В рамках программы предполагается деталь-
ное изучение договорных конструкций, обеспе-
чивающих включение результатов интеллекту-
альной деятельности и средств индивидуали-
зации в хозяйственный оборот, с учетом выбо-
ра наиболее оптимальной конструкции с точки 
зрения налогообложения и минимизации право-
вых рисков. Магистрантам предлагается ознако-
миться с правовой охраной авторских и смежных 
прав, средств индивидуализации, изобретений и 
полезных моделей и др. Особое внимание в про-
грамме уделяется юрисдикционным формам за-
щиты и судебной защите прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности.

Отличительной особенностью магистерской 
программы является ее межкафедральный харак-
тер. Благодаря этому магистрантам представляет-
ся возможность изучения таких уникальных дис-
циплин, как: антимонопольное регулирование 
отношений в сфере интеллектуальной собствен-
ности, правовое регулирование инновационной 
деятельности, интеллектуальная собственность в 
спорте, налогообложение в сфере интеллектуаль-
ных прав, трансграничные аспекты оборота прав 
на результаты интеллектуальной деятельности, 
административно-правовой аспект государствен-
ного регулирования в сфере интеллектуальной 
собственности и др.

Наиболее актуальные дисциплины предла-
гаются кафедрой интеллектуальных прав для из-
учения магистрантам: интеллектуальные права в 
сети Интернет, интеллектуальная собственность 
в шоу-бизнесе, защита творчества в индустрии 
моды, защита брендов: стратегия, системы, мето-
ды и др.
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Внеаудиторная работа

Препода-
ватели кафедры в учебном процессе активно ис-
пользуют интерактивные методы обучения: иг-
ровое проектирование или моделирование, груп-
повой тренинг, ролевая игра, «Кейс-стадии», про-
ведение практических занятий в форме судебных 
заседаний и др.

Это обеспечивает получение студентами зна-
ний об интеллектуальной собственности с укло-
ном в практическую плоскость: учебный процесс 
осуществляется в контексте будущей профессио-
нальной деятельности.

В рамках кафедры функционирует кружок ка-
федры – IP Club (руководителем является д. ю. н., 
профессор кафедры М.А. Рожкова).

Основными направлениями деятельности IP 
Клуба являются проведение семинаров, мастер-
классов и обсуждений для юристов, специализи-
рующихся в сфере интеллектуальной собствен-
ности, а также студентов; и размещение на сай-
те IPCLUB презентаций, предоставленных спике-
рами, видеозаписей проведенных мероприятий и 
иных материалов.

Кафедра интеллектуальных прав Университе-
та имени О.Е. Кутафина участвует в подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов, обладаю-
щих знаниями и профессиональными навыками 
в области интеллектуальных прав, квалификация 
которых отвечает современным требованиям. 

Ежегодно студенты Университета имени  
О.Е. Кутафина проходят практику в стенах Суда по 
интеллектуальным правам. В ходе прохождения 
практики студенты показывают высокий уровень 
профессиональных знаний, умения и навыков. 

Основными направлениями деятельности ка-
федры на сегодняшний день являются: проведе-
ние учебных занятий на высоком научном и ме-
тодологическом уровне; организация научных 
конференций, круглых столов и семинаров-тре-
нингов с целью совершенствования профессио-
нального уровня и обмена научно-методической 
информацией; совершенствование методик об-
учения студентов Университета для лучшего ус-
воения знаний в области интеллектуальной соб-
ственности; активное привлечение студенческой 
молодежи к научным исследованиям; написа-
ние совместных работ преподавателей и студен-
тов на актуальные проблемы интеллектуальной 
собственности; планирование издания учебни-
ков, учебных пособий и иных учебно-методиче-
ских материалов силами профессорско-препода-
вательского состава кафедры, проведение их экс- 
пертизы. 

В числе интересных направлений развития 
кафедры следует назвать совершенствование ме-
тодик обучения студентов Университета в обла-
сти интеллектуальных прав, реализацию маги-
стерской программы, а также развитие взаимо-
действия с Судом по интеллектуальным правам. 

Международный юридический форум  
«Правовая защита интеллектуальной  

собственности: проблемы теории  
и практики» (IP Форум)

Всероссийский конкурс «Модель Суда  
по интеллектуальным правам»
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Важными научными мероприятиями, кото-
рые организовывает кафедра совместно, является 
Международный юридический форум «Пра-
вовая защита интеллектуальной собственно-
сти: проблемы теории и практики» (IP Форум) 
и Всероссийский конкурс «Модель Суда по ин-
теллектуальным правам». 

IP форум стал традиционным и одним из на-
иболее масштабных научных проектов Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Руководст-
вом Университета неоднократно отмечался высо-
кий уровень подготовки и проведения этого ме-
роприятия.

17-18 февраля 2017 г. пройдет V юбилейный 
IP Форум, который поистине стал визитной кар-
точкой ведущего научного мероприятия Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в сфере ин-
теллектуальных прав в России.

Юбилейный Форум организуется совместно с 
Центром правовой поддержки журналистов ОНФ 
при участии Суда по интеллектуальным правам.

В рамках Форума запланировано много но-
вых, актуальных и новаторских мероприятий, ко-
торые благодаря высокому уровню организации 
и участию ведущих специалистов в области ин-
теллектуальных прав, представителей творческой 
среды станут запоминающимися и полезными 
для всех его участников. 

Важным достижением последнего IV IP Фору-
ма стало то, что на Медиафоруме ОНФ Президен-
ту России была представлена инициатива, прора-
ботанная в рамках IV Международного IP Фору-
ма. Так, 7 апреля в г. Санкт-Петербург состоялось 
пленарное заседание медиафорума независимых 
региональных и местных СМИ «Правда и спра-
ведливость» Общероссийского народного фрон-
та с участием Президента РФ В.В. Путина. На пле-
нарном заседании руководитель телеканала «Вос-
точный экспресс» из Челябинска Валерий Шагиев 
поднял вопрос об ответственности за нарушение 
авторских прав, который обсуждался и вошел в 
итоговое заключение IV Международного IP Фо-
рума в МГЮА.

«Отрадно, что результаты работы IV Между-
народного IP Форума, который в феврале 2016 г. 
был организован совместно с Центром правовой 
поддержки журналистов ОНФ, были реализованы 
в рамках масштабного медиафорума с участием 

Президента Российской Федерации», – отметила 
председатель Оргкомитета IP Форума к. ю. н., до-
цент кафедры интеллектуальных прав Универси-
тета Елена Гринь. «По результатам работы IP Фо-
рума было подготовлено заключение, одним из 
пунктов которого было предложение журналистов 
по совершенствованию института компенсации 
за нарушение авторских прав, и это предложение 
было озвучено на встрече с Президентом. Экспер-
ты IP Форума и ОНФ совместно с журналистами 
провели большую работу, выявив те проблемы, с 
которыми они сталкиваются в этой сфере, и пред-
ложили пути решения», – заключила Елена Гринь.

Таким Форум стал благодаря творческому 
подходу руководства кафедры интеллектуальных 
прав, аспирантов, студентов МГЮА, которые ак-
тивно принимают участие в его организации. Но 
не забегая вперед, можно сказать, что у Форума 
уже есть своя история.

Впервые Международный юридический IP 
Форум был организован в Университете 15-16 
февраля 2013 г. В рамках Первого IP Форума были 
организованы выступления специалистов в сфере 
интеллектуальной собственности (мастер-клас-
сы), секции для студентов и аспирантов, конкурс 
для студентов «Суд по интеллектуальным пра-
вам». Кроме того, в дни Форума была организо-
вана работа общественной бесплатной юридиче-
ской консультации по защите интеллектуальных 
прав и состоялась встреча с известными артиста-
ми и авторами отечественного шоу-бизнеса. 



 Научная школа кафедры интеллектуальных прав  	

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2016  15

Проведение Форума стало доброй традицией, 
и 26-27 февраля 2016 г. в Университете имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) состоялся IV Международный 
IP Форум, приуроченный к празднованию юбилея 
МГЮА.

Четвертый международный юридический IP 
Форум был организован совместно с Общерос-
сийским народным фронтом при поддержке Суда 
по интеллектуальным правам. Более 900 человек 
зарегистрировалось на IV IP Форум. Основными 
участниками Форума стали российские ученые, 
практикующие юристы в сфере интеллектуаль-
ных прав, журналисты, представители творческой 
интеллигенции, а также аспиранты и студенты из 
различных регионов России.

На открытии Форума с приветственными сло-
вами выступили ректор Университета Виктор 
Владимирович Блажеев, председатель Суда по 
интеллектуальным правам Людмила Алексан-
дровна Новоселова, руководитель Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности Гри-
горий Петрович Ивлиев. В выступлениях было 
отмечено, что IP Форум, традиционно проводи-
мый на базе МГЮА, становится ведущим научным 
мероприятием в сфере интеллектуальных прав в 
России. 

 

 

В адрес Оргкомитета Форума и участников 
поступило приветственное слово от имени Пред-
седателя Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ Валентины Ивановны Матвиенко. Ва-
лентина Ивановна выразила уверенность в том, 
что IP Форум станет площадкой для конструктив-
ного диалога, который будет способствовать вы-
работке практических рекомендаций по разви-
тию системы управления интеллектуальной соб-
ственностью и рынка интеллектуальны прав в 
стране, совершенствованию законодательства в 
этой сфере.

 

 

В первый день Форума проводились круглые 
столы и практические семинары, организован-
ные Центром правовой поддержки журналистов 
Общероссийского народного фронта (куратором 
площадок ОНФ выступила руководитель Центра 
правовой поддержки журналистов, заместитель 
руководителя исполкома ОНФ, член Центрально-
го штаба ОНФ Наталья Васильевна Костенко). 

2016 г. был объявлен Президентом РФ годом 
отечественного кино. Поэтому основная площад-
ка Форума была посвящена вопросам правового 
регулирования отношений в сфере кинематогра-
фии и шоу-бизнеса. В площадке приняли участие 
продюсер, Президент Гильдии продюсеров России 
Ренат Фаворисович Давлетьяров; генеральный 
директор Гильдии продюсеров России Екатери-
на Борисовна Семенова; председатель Суда по 
интеллектуальным правам Людмила Алексан-
дровна Новоселова; д.  ю.  н., профессор, заме-
ститель председателя совета (руководителя) Ис-
следовательского центра частного права имени 
С.С. Алексеева при Президенте Российской Феде-
рации Лидия Юрьевна Михеева; д. ю. н., проф. 
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Ольга Александровна Рузакова; д.  ю.  н., проф. 
Антон Геннадьевич Серго и др.

Традиционно в дни Форума был проведен 
круглый стол Суда по интеллектуальным правам, 
основными спикерами которого выступили су-
дьи Суда по интеллектуальным правам: Химичев 
Виктор Афанасьевич, Лапшина Инесса Вик-
торовна, Рассомагина Наталия Леонидовна, 
Кручинина Надежда Александровна.

 

Гостей и участников меро-
приятий организаторы Форума 
угостили фирменными капкейка-
ми от известной домашней кон-
дитерской Сергея Жукова (груп-
па «Руки Вверх») и Регины Бурд – 
Cupcake Story. 

Во второй половине первого дня были прове-
дены семь дискуссионных площадок для студен-
тов и аспирантов, в рамках которых обсуждались 
актуальные вопросы в сфере интеллектуальных 
прав, а также антимонопольного регулирования в 
данной сфере. 

Главным событием второго дня IP Форума 
стало проведение первого общероссийского кон-
курса «Модель Суда по интеллектуальным пра-
вам». В модельном игровом процессе приняли 
участие команды Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА) и Уральского государственного 
юридического университета.

На пленарном заседании были представлены 
основные выводы и законотворческие предложе-
ния по итогам проведения площадок и круглых 

столов Форума и утверждено итоговое Заключе-
ние IV Международного IP Форума.

В организации Форума принимают участие 
волонтеры студенты и аспиранты Университе-
та – команды. В состав команды входят талантли-
вые, активные студенты и аспиранты Универси-
тета, интересующими вопросами интеллектуаль-
ных прав и обладающие организационными спо-
собностями.

Всероссийский конкурс «Модель Суда  
по интеллектуальным правам»

«Первый. Общероссийский.  
Особенный» – лозунг конкурса!

Визитной карточкой кафедры интеллектуаль-
ных прав стал Всероссийский конкурс «Модель 
Суда по интеллектуальным правам».
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17-18 февраля 2017 г. состоится II Всероссий-
ский конкурс «Модель Суда по интеллектуальным 
правам», который пройдет в рамках VIP Форума. 
В конкурсе примут участие команды со всей Рос-
сии  – команды юридических вузов и юридиче-
ских факультетов университетов.

27 февраля 2016 г. в Университете имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся первый обще-
российский конкурс «Модель Суда по интеллек-
туальным правам» (IP Moot Court), проходящий 
между командами Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) и Уральского государственного юридиче-
ского университета.

Обе команды тщательно готовились к модель-
ному процессу, проходили многочисленные ауди-
рования, а тренеры команд делали все возможное 
для того, чтобы их подопечные справились со столь 
сложной, но интересной задачей – максимально 
проявить себя в модельном процессе, имеющим 
девиз «Первый. Общероссийский. Особенный».

Куратором конкурса и членом команды 
IPTeam стала аспирантка кафедры интеллекту-
альных прав Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) Нагродская Виктория.

Судьями модельного процесса стали помощ-
ники судей Суда по интеллектуальным правам 
Оганесян Авак Наполеонович (председательст-
вующий модельного процесса), Соловьева Арина 
Ирадионовна, Чеснокова Елена Николаевна. Се-
кретарем модельного процесса стала секретарь 
судебного заседания Суда по интеллектуальным 
правам Гызыева Карина Рашидовна.

Куратор конкурса отметила особенно тот 
факт, что команда, в чью пользу будет вынесено 
решение по существу спора, может не совпадать с 
командой – победителем игры. Команда-победи-
тель определяется жюри конкурса на основании 
двух критериев: качество процессуальных доку-
ментов и уровень профессиональной работы в су-
дебном заседании.

Жюри конкурса представили ведущие специ-
алисты в сфере права интеллектуальной собст-
венности: доктор юридических наук, профессор, 
заведующий сектором гражданского права, гра-
жданского и арбитражного процесса Института 
государства и права Российской академии наук, 
заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации Абова Тамара Евгеньевна; доктор юриди-
ческих наук, профессор, заместитель руководи-
теля Аппарата Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству, государст-
венный советник Российской Федерации 2 клас-
са Рузакова Ольга Александровна; кандидат юри-
дических наук, главный юрист по интеллектуаль-
ной собственности ООО «Управляющая компания  
“РОСНАНО”», профессор Российской школы част-
ного права Калятин Виталий Олегович; кандидат 
юридических наук, руководитель практики интел-
лектуальной собственности / ИТ, СМИ и телеком-
муникаций Адвокатского бюро «Егоров, Пугин-
ский, Афанасьев и партнеры», патентный пове-
ренный Садовский Павел Викторович; кандидат 
юридических наук, начальник отдела законода-
тельства об интеллектуальных правах Исследова-
тельского центра частного права им. С.С. Алексее-
ва при Президенте РФ; заведующий кафедрой ин-
теллектуальных прав Российской школы частно-
го права Павлова Елена Александровна; кандидат 
юридических наук, президент Российской нацио-
нальной группы Международной ассоциации по 
охране интеллектуальной собственности, прези-
дент Ассоциации российских патентных поверен-
ных, начальник юридического отдела ООО «Со-
юзпатент», патентный поверенный Российской 
Федерации, Евразийский патентный поверенный 
Залесов Алексей Владимирович.

В число отобранных участников попали сту-
денты, написавшие лучшие эссе по заявленным 
правовым проблемам. Команды готовили тре-
неры, которые в ответственный момент финала 
были рядом и поддерживали своих подопечных.

Тренером команды УрГЮУ выступили: канди-
дат юридических наук, доцент кафедры граждан-
ского права УрГЮУ Новикова Наталья Александ-
ровна; магистр частного права РШЧП, старший 
преподаватель кафедры гражданского права Ур-
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ГЮУ, медиатор Центра медиации УрГЮУ Васева 
Юлия Николаевна и кандидат юридических наук.

Тренером командыУниверситета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА выступила исполнительный 
директор некоммерческого партнерства «Содей-
ствие развитию корпоративного законодательст-
ва», действительный государственный советник 
юстиции 2 класса Авакян Елена Георгиевна.

Обе команды проявили себя на высочайшем 
уровне в модельном процессе, показав блестящие 
знания материального и процессуального пра-
ва. Игра была настолько интересной, что интри-
га сохранялась до последнего момента. Суд удов-
летворил заявленные исковые требования. Но 
главное слово в выборе победителя игры остава-
лось за жюри. Главным победителем игры со сче-
том 99 баллов стала команда Московского госу-
дарственного юридического университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА). На торжественном награ-

ждении также были объявлены итоги голосования 
по двум дополнительным номинациям.

Победителем в номинации «Приз зритель-
ских симпатий» стал капитан команды УрГЮУ Си-
доров Сергей. Победу в номинации «Лучший ора-
тор» разделили между собой Лысенко Анастасия, 
участница команды Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА) и Шевченко Сергей, участник ко-
манды УрГЮУ.

Первый опыт конкурса «Модель Суда по ин-
теллектуальным правам» прошел, безусловно, 
успешно. И в 2017 г. будет проходить уже II Все-
российский конкурс «Модель Суда по интеллекту-
альным правам».

Благодаря творческому подходу и нетри-
виальному взгляду на решение задач, на пер-
вый взгляд – нерешаемых, профессионально-
му и ответственному подходу к делу, – успеш-
но работают члены кафедры интеллектуаль-
ных прав и в будущем планируют развиваться, 
не останавливаясь на достигнутом.

Л.А. Новоселова 
Е.С. Гринь 

Г.В. Данилова 
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О противозаконности запрета 
интернет-провайдерам 
создавать технические условия, 
обеспечивающие использование 
объектов интеллектуальной 
собственности в сети интернет*

М.А. Рожкова, 
д. ю. н.,  
эксперт Российской Академии Наук, 
президент IP CLUB,  
профессор Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

С.А. Копылов, 
заместитель директора  
Координационного центра
национального домена сети Интернет  
по правовым вопросам

Анализ российского законодательства и судебной практики позволил авторам статьи 
заключить, что в настоящее время судьи не слишком хорошо понимают сущность ответ- 
ственности информационных посредников. По смыслу законодательства Российской Федера-
ции правообладатели имеют возможность применения обеспечительных мер в отношении 
посредника с целью пресечь нарушение третьими лицами охраняемого произведения или друго-
го объекта в сети интернет. Такой запрет может, в частности, состоять из распоряжения, 
требующего от интернет-провайдера удаления незаконной информации или блокирование до-
ступа к сайту.

*	 Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ за счет средств государственного 
задания на выполнение НИР по проекту № 1865.
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На недавно проходившей международной кон-
ференции TLDCON 2016, организатором которой 
традиционно выступал Координационный центр 
национального домена сети Интернет, обсуждалась 
проблематика судебных дел с участием информа-
ционных посредников. Особую тревогу у россий-
ских специалистов вызывает формирование отече-
ственной судебной практики, предусматривающей 
запрет интернет-провайдерам (в российском за-
конодательстве они обычно именуется провайдер 
хостинга) «создание технических условий, обеспе-
чивающих размещение, распространение и иное 
использование объектов интеллектуальной собст-
венности на сайте в сети интернет». 

Формированию этой спорной позиции, по 
всей видимости, способствовало некорректное 
толкование п. 53 Обзора судебной практики по 
делам, связанным с разрешением споров о защи-
те интеллектуальных прав, утвержденного Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г. 
(далее – Обзор ВС РФ).

Тезис данного пункта Обзора ВС РФ звучит 
следующим образом: «В случае удовлетворения 
заявления о принятии предварительных обеспе-
чительных мер Роскомнадзор и иные лица обя-
заны прекратить создание технических условий, 
обеспечивающих размещение, распространение 
и иное использование фильма на сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети». Сам 
пункт посвящен разъяснению порядка принятия 
судами предварительных обеспечительных мер в 
ситуации, когда исключительные права наруша-
ются в сети интернет – в упомянутом пункте Об-
зора ВС РФ речь шла о незаконном размещении 
на сайте фильма, правообладатель которого и за-
явил ходатайство о применении обеспечитель-
ных мер. 

В то же время Верховный Суд РФ в п. 53 Обзо-
ра не раскрывает, что следует понимать под «со-
зданием технических условий, обеспечивающих 
размещение, распространение и иное использо-
вание фильма на сайте в информационно-теле-

коммуникационной сети». Не назван прямо и ин-
формационный посредник, которому запреща-
ется «создание технических условий». А ведь, как 
известно, под действие «антипиратского закона»1  
(ст. 1253.1 ГК РФ) подпадают три разновидности 
информационных посредников: 

1) оператор связи (осуществляющий передачу 
материала и информации в интернет); 

2) интернет-провайдер (предоставляющий 
возможность размещения материала или инфор-
мации, необходимой для его получения, с исполь-
зованием сети интернет); 

3) владелец информационного ресурса, в том 
числе сайта, социальной сети, домашней страни-
цы и т. д. (предоставляющий возможность досту-
па пользователям к материалам в сети интернет).

Сегодня отмечается чрезвычайная «популяр-
ность» требования о запрещении «создания тех-
нических условий», но при этом признается его 
неопределенность, неконкретность: «…В Москов-
ском городском суде сложилась устойчивая прак- 
тика об удовлетворении следующих предвари-
тельных обеспечительных мер и исковых требо-
ваний правообладателей в рамках так называе-
мого антипиратского закона, которые являют-
ся достаточно абстрактными: ”Обязать [ответчи-
ка] прекратить создание технических условий, 
обеспечивающих размещение, распространение 
и иное использование [объекта] на сайте [ответ-
чика]”. Так, на сегодняшний день Московским го-
родским судом принято более трехсот определе-
ний о предварительных обеспечительных мерах с 
подобной формулировкой»2.

В качестве альтернативного требования, кото-
рое может предъявляться именно к владельцам 
информационных ресурсов для защиты от зака-
чивания незаконного контента на сайт (или стра-
ницу в социальной сети), Е.И. Орешин предлага-
ет заявлять требование об обязании использовать 
технологии цифрового отпечатка – фильтрую-
щие программы, которые блокируют незаконный 
контент и пропускают только законный3. 

1	 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам за-
щиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ.

2	 Орешин Е.И. Эффективные способы защиты авторских и смежных прав в Интернете // Журнал Суда по интеллектуаль-
ным правам. 2015. № 9 (сентябрь). С. 48-55 (http://ipcmagazine.ru/legal-issues/effective-ways-of-protection-of-copyright-and-
related-rights-on-the-internet).

3	 Там же.
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В России первое решение об удовлетворении 
подобного требования было вынесено Арбитраж-
ным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области по иску студий Universal Music и Warner 
Music к социальной сети ВКонтакте в сентябре 
2015 г.4 Своим решением арбитражный суд обязал 
социальную сеть не только удалить записи музы-
кальных произведений, незаконно размещенные 
в соцсети, но и внедрить технологию цифрового 
отпечатка – для предотвращения нарушений ав-
торских прав в будущем. Само дело слушалось в 
закрытом режиме, однако информация о выне-
сенном судебном решении размещена на сайте 
Международной федерации производителей фо-
нограмм (IFPI)5.

Е.И. Орешин, опираясь на зарубежный опыт, 
специально подчеркивает, что требование об обя-
зании использовать фильтрующую программу мо-
жет быть возложено на владельца информацион-
ного ресурса, но не на интернет-провайдера6. 

Такой вывод можно сделать на основе анали-
за дела Scarlet Extended SA v Société  belge des auteurs, 
compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM). 

Компании SABAM, действуя в интересах бель-
гийских писателей и композиторов, предъявила к 
Scarlet – местному интернет-провайдеру (Internet 
Service Provider (ISP)) требование о предотвраще-
нии незаконной передачи файлов в целях созда-
ния файлообменника, нарушающего авторские 
права. Бельгийский суд встал на сторону право-
обладателей интеллектуальной собственности и 
обязал Scarlet за свой счет установить фильтрую-
щую программу, блокирующую незаконный кон-
тент7. 

Интернет-провайдер обжаловал вынесен-
ное решение, ссылаясь на следующее. Во-первых, 
установка необходимого дополнительного обо-
рудования повлечет многочисленные практиче-
ские трудности, в том числе проблемы с пропуск-
ной способностью и нагрузкой на сеть. Во-вто-
рых, фильтрующая программа не сможет прове-

рять содержимое всех файлов, поэтому сама идея 
фильтрации изначально обречена на провал.  
В-третьих, судебным решением на интернет-про-
вайдера возлагается дополнительное обязатель-
ство по мониторингу передаваемой информации. 
В-четвертых, подобная деятельность интернет-
провайдера нарушит законодательство ЕС о пер-
сональных данных и тайну переписки, посколь-
ку предполагает обработку IP адресов, персональ-
ных данных.

Европейский Суд Справедливости (Суд ЕС), 
которому дело было передано для вынесения 
предварительного решения, бельгийский суд не 
поддержал. 24 ноября 2011 г. Суд ЕС вынес ре-
шение, в котором признал недопустимым возло-
жение на интернет-провайдера обязанности осу-
ществлять за свой счет (профилактическую) филь-
трацию всей передаваемой или хранящейся инфор-
мации на предмет выявления файлов, содержащих 
музыкальные, кинематографические или аудивизу-
альные произведения8. 

Анализ норм отечественного законодатель-
ства позволяет говорить о недопустимости удов-
летворения требования о запрете интернет-про-
вайдеру создавать технические условия, обеспе-
чивающие размещение, распространение и иное 
использование объектов интеллектуальной соб-
ственности в сети интернет. Поясняя, можно ука-
зать следующее.

В пункте 18 статьи 2 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
обозначена суть деятельности интернет-провай-
дера, состоящая в оказании услуг по предоставле-
нию вычислительной мощности для размещения 
информации в информационной системе, посто-
янно подключенной к сети интернет. Проще гово-
ря, услуги, которые оказывает интернет-провай-
дер, – это предоставление пространства для фи-
зического размещения информационного ресур-
са (сайта, поисковика, социальной сети и т. п.) на 

4	 Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 5 октября 2015 г. по делу № А56-
79327/2014.

5	 http://ifpi.org/news/Russian-court-orders-VK-to-stop-infringement.
6	 Орешин Е.И. Указ. соч.
7	 В заключении эксперта говорилось о том, что несмотря на многочисленные технические препятствия возможность филь-

трации и блокирования файлов не могла быть полностью исключена.
8	 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-70/10.
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собственном сервере, постоянно подключенном 
к интернету, и создание технических условий для 
бесперебойного функционирования этого инфор-
мационного ресурса в интернете. С известной до-
лей условности деятельность интернет-провайде-
ра можно сравнить с деятельностью хранителя: 
задача обоих состоит в том, чтобы хранить пере-
данную на сохранение «вещь», но не предполагает 
превентивный просмотр и контроль содержимого 
всякой хранимой «вещи» с их стороны. 

Обязывание интернет-провайдера «прекра-
тить создание технических условий, обеспечи-
вающих размещение, распространение и иное 
использование на сайте» конкретного фильма, 
записи музыкального или литературного про-
изведения, требует от него осуществление про-
филактической фильтрации всей передаваемой и 
хранящейся на серверах информации. Это техни-
чески нереализуемо (о чем говорилось выше), но 
более того – вступает в противоречие с нормами 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных».   

Помимо указанного выше запрещение ин-
тернет-провайдеру «создавать технические усло-
вия» по своей сути ограничивает интернет-про-
вайдера в осуществлении законной предпринима-
тельской деятельности. Это объясняется тем, что 
сущность деятельности интернет-провайдера 
и состоит именно в оказании услуг по созданию 
технических условий для размещения в сети ин-
формационных ресурсов. 

Подобные ограничения по смыслу п. 2 ст. 1 ГК 
РФ могут быть введены только на основании фе-

дерального закона и только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. 

Между тем «антипиратский закон» нигде не 
закрепляет возможность требовать ограничения 
интернет-провайдера в осуществлении им сво-
ей законной деятельности. «Антипиратский за-
кон» предусматривает предъявление правообла-
дателем к интернет-провайдеру требования об 
ограничении доступа к определенным страни-
цам конкретного информационного ресурса (со-
держащим незаконный контент) или всего этого 
ресурса либо удалении информации, наруша-
ющей исключительные права (п. 4 ст. 1253.1 ГК). 
Невыполнение интернет-провайдером требова-
ния об ограничении доступа к информационному 
ресурсу или удалении информации влечет приме-
нение к нему необходимых мер ответственности. 

Таким образом, в отношении интернет-про-
вайдера не подлежит удовлетворению требова-
ние о запрете «создания технических условий, 
обеспечивающих размещение, распространение 
и иное использование [объекта] на сайте [ответ-
чика]». Это вступает в противоречие с нормами 
ряда действующих федеральных законов. Права 
на кинофильмы, музыкальные и литературные 
произведения, незаконно размещенные на сай-
тах и в социальных сетях, могут быть защищены с 
использованием легальных инструментов, прямо 
предусмотренных законодательством.

Список литературы:
1. Орешин Е.И. Эффективные способы защиты авторских и смежных 
прав в Интернете // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. 
№ 9 (сентябрь). С. 48-55 (http://ipcmagazine.ru/legal-issues/effective-
ways-of-protection-of-copyright-and-related-rights-on-the-internet).
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ГОСТов много, а объект – 
устройство в патентном праве 
всегда один

Главный научный редактор издания «Журнал 
Суда по интеллектуальным правам»1 В.А. Корне-
ев2 предложил продолжить дискуссию о подходе 
к определению понятия «устройство» при его па-
тентовании, которая началась в печати3 в связи со 
спором по заявке № 2013131362/08 на выдачу па-
тента на полезную модель «Система автоматиче-
ского определения нарушений правил парковки», 
Постановление Президиума Суда по интеллекту-
альным правам от 1 июня 2015 г. по делу № СИП-
926/2014.

В этом деле Президиум СИП отметил, что 
определение устройства дается не только Роспа-
тентом, но и ГОСТ 16382-87«Оборудование элек-
тротермическое. Термины и определения», в ко-
тором устройством считается изделие, являюще-
еся конструктивным элементом или совокупно-
стью конструктивных элементов, находящихся в 
функционально-конструктивном единстве.

И было бы все хорошо, если далее данное 
определение устройства не толковалось Роспа-
тентом однобоко (узко) и только так, как это ут-

В.Ю. Джермакян,
кандидат технических наук,
советник, Юридическая фирма «Городисский и Партнеры»

1	 Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 9, 2015.
2	 Корнеев В.А. кандидат юридических наук, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам, главный научный 

редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам
3	 Джермакян В. Конструктивно-функциональное единство признаков устройства как объекта полезной модели или изобре-

тения /Патентный поверенный, № 5, 2015;
	 Джермакян В. Как понимать норму подпункта 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ в отношении агрегата, комплекса или комплекта, если 

они не являются устройством? /Патентный поверенный, № 6, 2015;
	 Джермакян В. Конструктивно-функциональное единство признаков устройства и ошибочность позиции Роспатента в его 

толковании / Журнал Суда по интеллектуальным правам, М.,  2015, электронное издание:
	 http://ipcmagazine.ru/patent-law/structural-and-functional-features-of-the-unity-of-the-device-and-erroneous-position-in-its-

interpretation-of-rospatent;
	 Мещеряков В. Устройство как объект полезной модели/ Журнал Суда по интеллектуальным правам, М. 2015, электронное 

издание http://ipcmagazine.ru/private-opinion/device-as-the-object-of-the-utility-model;
	 Дементьев В. Устройство как объект патентования / Патентный поверенный, № 2, 2016.

Споры в судах по заявкам на полезные модели, относящиеся к системам, и критика требования  
Роспатента относительно принципа «устройство – сборочная единица».
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верждено приказом Минэкономразвития России 
от 30 сентября 2015 г. № 701 «Требования к доку-
ментам заявки на выдачу патента на полезную 
модель» (далее – Требования):

«35. В разделе описания полезной модели 
"Раскрытие сущности полезной модели" приво-
дятся сведения, раскрывающие технический ре-
зультат и сущность полезной модели как техниче-
ского решения, относящегося к устройству, с пол-
нотой, достаточной для ее осуществления специ-
алистом в данной области техники, при этом: 

– к устройствам относятся изделия, не имею-
щие составных частей (детали), или состоящие из 
двух и более частей, соединенных между собой 
сборочными операциями, находящихся в функ- 
ционально-конструктивном единстве (сбороч-
ные единицы)».

Но позиция Роспатента в отношении изло-
женного в Требованиях правила однобокого (уз-
кого) толкования конструктивно-функциональ-
ного единства устройства входит в полное про-
тиворечие с позицией в отношении толкования 
конструктивно-функционального единства, вы-
сказанной Президиумом СИП в этом же деле:

«В целях определения заявленного объекта в ка-
честве устройства необходимо установить кри-
терии конструктивного единства и функциональ-
ной взаимосвязи в их совокупности. Физическое сов-
мещение в едином корпусе нескольких устройств, 
объединенных для совместного использования, не 
является безусловно необходимым для установле-
ния конструктивного единства устройства. При 
этом совместное использование устройств также 
не является достаточным признаком для призна-
ния их совокупности новым устройством».

Президиум СИП утверждает, что физиче-
ское совмещение в едином корпусе нескольких 
устройств, объединенных для совместного исполь-
зования, не является безусловно необходимым 
(подчеркнуто автором, – В.Д.) для установления 
конструктивного единства устройства, а Роспа-
тент утверждает обратное.

В связи с этим возникает вопрос: как долго 
будет существовать противостояние в рассматри-
ваемой теме между Роспатентом и Президиумом 
СИП? 

Об ошибочности толкования понятия – 
устройство, а в этой связи и понятия – систе-

ма, только как соединения частей между собой 
сборочными операциями с образованием «сбо-
рочных единиц», уже встречалось ранее в от-
меченных статьях и приводилось в ГОСТ СССР 
26632-85 «Уровни разукрупнения радиоэлектрон-
ных средств по функционально-конструктивной 
сложности» (термины и определения) и его рос-
сийском аналоге ГОСТ Р 52003-2003 «Уровни раз-
укрупнения радиоэлектронных средств» (терми-
ны и определения)», в которых наряду с опреде-
лениями систем даны примеры многих систем с 
разнесенными в пространстве отдельными функ- 
циональными устройствами, находящимися, 
тем не менее, в конструктивно-функциональном 
единстве при осуществлении назначения систе-
мы.

Так, в ГОСТ Р 52003-2003 «Уровни разукруп-
нения радиоэлектронных средств. Термины и оп-
ределения», отмечено следующее:

«5 радиоэлектронная система; РЭ система: 
Радиоэлектронное средство, представляющее со-
бой функционально законченную совокупность 
радиоэлектронных комплексов и устройств, обла-
дающее свойством перестроения своей структу-
ры для рационального решения тактических и/
или технических задач при изменении условий 
эксплуатации. 

6 радиоэлектронный комплекс; РЭК: Радио- 
электронное средство, представляющее собой 
функционально законченную совокупность ра-
диоэлектронных устройств, не соединенных на 
предприятии-изготовителе сборочными опера-
циями, выполненное с использованием интер-
фейсов и обладающее свойством перестроения 
своей структуры для сохранения работоспособно-
сти при решении тактических и/или технических 
задач в различных условиях эксплуатации.

7 радиоэлектронное устройство; РЭУ: Радио-
электронное средство, представляющее собой со-
вокупность функционально и конструктивно за-
конченных сборочных единиц и используемое 
для решения технической задачи в соответствии 
с его назначением.

Примечания 
1 В зависимости от сложности технической 

задачи радиоэлектронное устройство может быть 
составной частью другого радиоэлектронного 
устройства.
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2 В состав радиоэлектронного устройства мо-
гут входить механические, гидравлические, элек-
тромеханические и другие устройства, без кото-
рых невозможна эксплуатация этого радиоэлек-
тронного устройства.

3 Радиоэлектронное устройство реализует 
функции передачи, приема и преобразования ин-
формации.

А.8 конструктивно законченное изделие: Из-
делие, обладающее конструктивной целостно-
стью и неизменностью при применении по уста-
новленному конструкторской документацией на-
значению».

Даже Международная патентная классифика-
ция (МПК), которой Роспатент руководствуется,  
также прямо указывает на системы как разновид-
ности устройств, например, классы (подклассы) 
и им подчиненные по иерархии классификации 
группы и подгруппы:

	 B64G 1/00 Космические летательные ап-
параты;

	 B64G 1/64 системы стыковки и расстыков-
ки космических кораблей или их частей, напри-
мер, устройство для причаливания;

	 B64C 13/00 Системы управления и пере-
дачи для приведения в действие поверхностей 
управления, предкрылков и закрылков, тормоз-
ных щитков или интерцепторов;

	 B64C 13/02 управляющие устройства.
Руководство РСТ по проведению междуна-

родного поиска и международной предваритель-
ной экспертизы также прямым текстом указывает 
на устройство как категорию, под которую под-
падают и системы, и устройства: 

«5.13 Следует отметить, что пункты формулы, 
сформулированные иначе, могут в действитель-
ности подпадать под ту же категорию и иметь тот 
же объем притязаний. Например, пункт формулы, 
относящийся к "системе", и пункт формулы, от-
носящийся к "устройству", могут оба подпадать 
под категорию "устройство".

В то же время нельзя не привести и иные, кор-
ректные мотивации невозможности признания 
заявленной системы "единым устройством", и во-
все не потому, что ее отдельные устройства (узлы) 

не закреплены в "едином корпусе" или иная ин-
терпретация "сборочной единицы"». 

В решении Роспатента (палата по патентным 
спорам), подтвердившем отказ в выдаче патента 
по заявке № 2013127357/08 на полезную модель 
«Система для автоматической настройки обору-
дования» приведена следующая мотивация: 

«Заявленная система для автоматической на-
стройки оборудования не является характеристи-
кой одного устройства, а определяет совокупность 
устройств, предназначенных для совместного ис-
пользования в составе заявленной системы.

Устройство фиксации видеоинформации, 
устройство управления и узлы оборудования не 
представляют собой единую конструкцию или 
изделие (согласно описанию полезной моде-
ли, устройство фиксации видеоинформации со- 
единено с устройством управления «при помощи 
проводного соединения», а устройство управле-
ния с узлами оборудования – «при помощи любых 
проводных или беспроводных технологий»). При 
совместном применении каждое из устройств в 
системе реализует присущее ему функциональ-
ное назначение, которое сохраняется вне зависи-
мости от того, находятся ли остальные устройства 
в работоспособном состоянии.

Возможность реализации назначения систе-
мы напрямую обусловлена функциями входящих 
в нее средств. Причем в формуле и описании за-
явки нет каких-либо сведений о том, что указан-
ные средства при включении их в состав системы 
претерпели какие-либо конструктивные измене-
ния или доработки. Следовательно, в качестве по-
лезной модели заявлено решение, охарактеризо-
ванное заявителем как система для автоматиче-
ской настройки оборудования, которое относится 
к нескольким устройствам».

Таким образом, ничего общего с ложным 
принципом, основанном на толковании системы-
устройства как «сборочной» единицы, предписан-
ной в Требованиях, данное решение не содержит.

Отметим еще раз4:
«Конструктивно-функциональное единство  

признаков (узлов) объекта-устройство, незави-
симо от того, рассматривается ли изобрете-

4	 Джермакян В. Конструктивно-функциональное единство признаков устройства и ошибочность позиции Роспатента в его 
толковании / Журнал Суда по интеллектуальным правам, М., 2015, электронное издание.
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ние или полезная модель, не может толковаться 
и никогда не толковалось как единственно воз-
можное выполнение всех узлов (устройств, эле-
ментов и т. п.) на общем механическом или ином 
основании (платформе, корпусе, схеме и т. п.).

Конструктивное единство означает лишь 
то, что разные узлы (устройства) системы 
имеют взаимообусловленное конструктивное 
выполнение ряда элементов, что вовсе не озна-
чает, что в собранном (укомплектованном) для 
совместного функционирования устройстве все 
эти узлы будут обязательно механически скреп- 
лены между собой. Они (узлы) были раздельно 
конструктивно изготовлены, но при этом из-
начально адаптировались под последующее сов-
местное использование при функционировании 
объекта в целом.

В этом понимании состоит конструктив-
но-функциональное единство признаков устрой-
ства-системы, а не обязательное выполнение 
системы «в общем корпусе».  

Патенты на полезные модели, представля-
ющие собой такую разновидность устройств, 
как объект–система, выдавались без каких-
либо замечаний к формулировке заявленно-
го объекта как системы, например – патенты  
№ 121490 от 11 июля 2012 г. и № 127042 от 22 
ноября 2012 г., первые пункты формул которых 
представлены ниже.

Патент № 121490 
1. Система отделения отсека летатель-

ного аппарата, содержащая устройство креп- 
ления, состоящее из разрывных болтов и на-
правляющих шпилек, и устройство отделения 
в виде пневматического механизма отделе-
ния, состоящего из баллона с газом, пневмо-
толкателя со штоком, продольная ось которого 
совпадает с продольной осью отделяемой ча-
сти, отличающаяся тем, что шток пневмоци-
линдра соединен с поршнем посредством шар-
нирного соединения, например сферического, 
и снабжен толкающей вилкой, соединенной со 
штоком посредством шарнирного соединения 
и имеющей не менее двух регулируемых упо-
ров для контакта с отделяемым отсеком, разне-
сенных симметрично относительно его центра 
масс, а в отсеке имеются гнезда для размеще-
ния упоров вилки.

 

Патент № 127042
1. Система отделения отсека летательно-

го аппарата, содержащая устройство крепления, 
выполненное с возможностью расфиксации креп- 
ления, и устройство отделения, снабженное тол-
кателем, ось которого направлена к центру тяже-
сти отделяемого отсека в состыкованном положе-
нии, который при этом снабжен упорным элемен-
том, содержащим контактную поверхность для 
взаимодействия с толкателем, отличающаяся тем, 
что контактная поверхность упорного элемента 
выполнена в виде участка сферы, геометрический 
центр которой расположен в центре тяжести от-
деляемого отсека, при этом твердость материала 
упорного элемента превышает твердость матери-
ала контактирующей с ним части толкателя.

Приведенные выше патенты на полезные мо-
дели были выданы на объекты – системы в период 
действия  утвержденных приказом Роспатента от 
31 декабря 2009 г. № 196 Рекомендаций по отдель-
ным вопросам экспертизы заявки на полезную мо-
дель, в п. 4.2. которых изложена рекомендация:

Фиг. 1

Фиг. 7
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«Такие продукты человеческой деятельнос-
ти, как различные системы (инженерные си-
стемы, системы спутниковой связи, включающие 
сложные навигационные комплексы, установлен-
ные на наземных объектах, системы спутников, 
выведенных на высокоэллиптические орбиты и 
др.), наборы, комплекты и т. п., не могут быть от-
несены к устройству, т. к. такие продукты содер-
жат совокупность устройств, предназначенных 
для совместного использования. Эти объекты не 
находятся в конструктивном единстве и функцио-
нальной взаимосвязи, а их совместное использо-
вание не приводит к созданию нового устройства 
с новой функцией».

Это значит, что запатентованные объекты  – 
системы находятся именно в указанном кон-
структивном единстве и функциональной взаи-
мосвязи, что позволило экспертизе не обращать 
внимания на  приведенную «рекомендацию» как 
не отвечающую техническому существу рассма-
триваемых систем. 

Роспатент и суды пока не обращают внима-
ние на содержание отмеченных ГОСТ СССР 26632-
85 и ГОСТ Р 52003-2003 и продолжают упоминать 
только ГОСТ16382-87, но надеюсь, что вскоре их 
позиция поменяется.

Позиция Роспатента и судов базируется на 
собственном толковании данного в ГОСТ16382-87 
определения объекта – устройство, но, как будет 
показано далее, оно некорректно в своей техни-
ческой сущности в отношении тех электротерми-
ческих печей, которые в этом ГОСТ16382-87 при-
ведены, и содержание названного стандарта не 
предписывает толковать устройства, к которым 
относятся многие из перечисленных в стандар-
те терминов (электротермических печей разного 
вида) только как «сборочных единиц».

Иными словами, и в этом документе нет огра-
ниченного (узкого) толкования объекта – устрой-
ство, и мы этот факт докажем следующими дово-
дами.

Начнем с того, что ни о каком соединении 
частей между собой сборочными операциями в 
определении понятия – устройство, данного в 
ГОСТ16382-87, вообще не упоминается. Это есте-
ственно, т.  к. иное (обратное) толкование усло-
вия функционально-конструктивного единства 
устройства только как соединения частей в виде 

«сборочной единицы», полученной сборочными 
операциями, не позволяет считать устройства-
ми перечисленные в том же ГОСТ16382-87 такие 
электротермические устройства, как, например, 
туннельная электропечь, обозначенная позицией 
42 в списке терминов и иллюстрация которой 
приведена.

Туннельная электропечь не является «сбороч-
ной единицей» и представляет собой электропечь 
непрерывного действия, в которой загрузка пере-
мещается на тележках, передвигающихся по рель-
совому пути, расположенному ниже уровня пола. 
Рабочее пространство электропечи имеет форму 
проходного туннеля, образованного обогревае-
мыми и необогреваемыми печными модулями. 
Нагрев электропечи производится нагревателя-
ми спирального типа, расположенными на сво-
де рабочей камеры обогреваемых модулей. Пе-
редвижение изделий через туннель производит-
ся по рельсовому пути на футерованных печных 
тележках. 

Конструктивно-функциональное единство 
рабочей камеры туннеля и перемещаемых теле-
жек заключается не в «единой конструкции» ка-
меры и тележек как «сборочной единицы», а в 
конструктивно увязанном исполнении туннеля 
и тележек, обеспечивающим прохождение теле-
жек на заданном в туннеле уровне относительно 
нагревателей, обеспечивая тем самым функцио-
нальное единство при направленном воздейст-
вии тепла от нагревателей на расположенную на 
тележках загрузку.

Туннель электропечи и конструкция тележек 
проектируются с учетом совместного функциони-
рования в рабочем режиме, хотя тележки сами по 
себе не образуют совместно с туннелем единого 
конструктивного целого – «сборочная единица».

С позиции патентного права и вне зависимо-
сти от объекта изобретения или объекта полезной 
модели туннельная электропечь рассматривает-
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ся как единое устройство, образованное несколь-
кими отдельными, но взаимообусловленными по 
конструкции устройствами, функционирующими 
совместно в процессе выполнения рабочей функ- 
ции электропечи; и упоминание туннельной 
электропечи в ГОСТ 16382-87 сказанному не про-
тиворечит, а наоборот, обязывает не рассматри-
вать любое устройство как некую «склепанную» 
водном корпусе «сборочную единицу».

Вопрос толкования устройства вновь был 
поднят при рассмотрении заявления о признании 
недействительным решение Роспатента об отка-
зе в выдаче патента по заявке № 2014152195/28 
на полезную модель «Система автоматической 
фиксации несанкционированного прохода через 
зону контроля» (Решение Суда по интеллектуаль-
ным правам от 2 февраля 2016 г. по делу № СИП-
598/2015).

Независимый пункт формулы полезной моде-
ли изложен следующим образом:

«Система автоматической фиксации несанк- 
ционированного прохода через зону контроля, 
содержащая блок управления, соединенный со 
средством контроля, стереокамерой и обзорной 
камерой и имеющий память, содержащую данные 
внешних признаков сотрудников охраны, причем  
стереокамера выполнена с возможностью форми-
рования стереоизображения зоны контроля, рас-
положенной между линией входа и линией выхо-
да включительно, и передачи его в блок управле-
ния;

– средство контроля выполнено с возмож-
ностью определения наличия контролируемо-
го параметра для человека, находящегося в зоне 
контроля, при этом формирования сигнала тре-
воги;

– обзорная камера выполнена с возможно-
стью формирования изображения зоны контроля 
в направлении, обратном прямому разрешенно-
му направлению прохода через средство контро- 
ля, и передачи его в блок управления;

– блок управления выполнен с возможностью 
записи в базу данных в памяти блока управления 
изображения со стереокамеры и обзорной камеры;

– блок управления также выполнен с возмож-
ностью распознавания сигнала тревоги, полу-
ченного во время нахождения, по меньшей мере, 
одного человека в зоне контроля, а также с воз-

можностью анализа стереоизображения со сте-
реокамеры, при этом распознавания наличия по 
меньшей мере одного человека в зоне контроля, 
причем для каждого распознанного в качестве че-
ловека:

– распознавания по меньшей мере одного 
внешнего признака человека на изображении с 
обзорной камеры и внесения его изображения в 
базу данных в памяти;

– фиксации нарушения и формирования до-
казательной базы, если был получен сигнал тре-
воги, а человек прошел через зону контроля, при 
этом пересек линию входа и линию выхода в пря-
мом направлении;

– фиксации нарушения и формирования до-
казательной базы, если по меньшей мере два 
пристроившихся вплотную друг за другом чело-
века пересекли линию входа в прямом направ-
лении;

– фиксации нарушения и формирования до-
казательной базы, если ни один из людей, находя-
щихся в зоне контроля, не распознан по меньшей 
мере по одному внешнему признаку в качест-
ве сотрудника охраны, путем сравнения внешне-
го признака человека, по меньшей мере, с одним 
внешним признаком сотрудника охраны, храня-
щимся в памяти».

Доводы заявителя, как отметил суд, сводят-
ся к несогласию с выводом Роспатента о том, что 
в качестве полезной модели не охраняется тех-
ническое решение, относящееся к нескольким 
устройствам.

В действительности техническое решение 
должно относиться к одному устройству, что не 
исключает наличия в совокупности его призна-
ков иных устройств, но одно новое устройст-
во не образуется путем сложения ряда извест-
ных устройств, если при этом между указанными 
устройствами не формируется иная конструктив-
но-функциональная связь, обеспечивающая реа-
лизацию функции, не свойственной отдельно взя-
тыми устройствам. 

По мнению заявителя, содержащийся в пред-
ложенной им формуле признак «блок управления, 
соединенный со средством контроля, стереокаме-
рой и обзорной камерой» свидетельствует о факте 
объединения этих устройств в единую конструк-
цию или изделие.
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Оставим на усмотрение читателей оценку дан-
ного признака, выражающего (по мнению заяви-
теля) функциональную связь между перечислен-
ными узлами, однако не будем забывать, что Пре-
зидиум СИП высказал мнение о том, что для вы-
несения суждения о наличии единого устройства 
требуется соблюдение двух обязательных условий:

«В целях определения заявленного объекта в ка-
честве устройства необходимо установить кри-
терии конструктивного единства и функциональ-
ной взаимосвязи в их совокупности. Физическое сов-
мещение в едином корпусе нескольких устройств, 
объединенных для совместного использования, не 
является безусловно необходимым для установле-
ния конструктивного единства устройства. При 
этом совместное использование устройств также 
не является достаточным признаком для призна-
ния их совокупности новым устройством».

Таким образом, недостаточно для констата-
ции принципиальной патентоспособности ново-
го устройства перечислить в формуле известные 
составляющие устройства и указать на то, что они 
«соединены» средствами связи, не показав осо-
бенности выполнения  этих средств связи, об-
условленных именно таким сочетанием извест-
ных устройств.

Например, можно склеить основание принте-
ра со столешницей письменного стола в ее углу, 

но это будет свидетельствовать лишь о том, что   
действительно образовалось единое конструк-
тивное целое между ними, но при этом указанная 
конструктивная связь в виде клеевого соединения 
не привела к обеспечению между столешницей и 
принтером иной связи, обеспечивающей какую-
либо техническую функцию.

В этом контексте следует понимать сказанное 
судом:

«Таким образом, к устройствам можно отнес- 
ти объединенные в единое целое различные сред-
ства, в том числе безусловно являющиеся устрой-
ствами, если в результате такого объединения со-
здано новое устройство, то есть средство, части 
(элементы) которого находятся в конструктив-
ном единстве и функциональной взаимосвязи».

Но изложенное не имеет никакого отноше-
ния к ГОСТ 16382-87, хотя судебная коллегия его 
упомянула в своем решении, и ГОСТ 16382-87 не 
может служить основанием для ограниченного 
(узкого) толкования понятия – устройство, вне 
связи с тем, испрашивается патент на полезную 
модель или на изобретение. Этот стандарт вооб-
ще не нужен при рассмотрении подобных споров 
и не может служить основанием для подтвержде-
ния/отрицания  доводов о конструктивно-функ- 
циональном единстве признаков заявленного 
устройства.
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Кризис российского патентного 
права в области фармацевтики*

Первая «информационная атака» Федераль-
ной антимонопольной службы (далее – ФАС Рос-
сии) на патенты РФ иностранных фармацевтиче-
ских компаний под лозунгом создания условий 
для системного и широкого применения при-
нудительных лицензий (ст. 1362 ГК РФ), а так-
же специфических прав государства на такого 
рода разрешение использовать запатентован-
ное изобретение (ст. 1360 ГК РФ), вызвала в на-
шем отечестве резонансный отклик, разделив-
ший страну на два лагеря: поддерживающих эту 
идею компаний, как иностранных, так и отечест-
венных, воспроизводящих лекарственные сред-
ства и заинтересованных в «расчистке» поля де-
ятельности для коммерции; и не поддерживаю-
щих ее – в основном различных инновационных 
компаний, производящих оригинальные лекар-
ственные средства.

При этом первые информационные меро-
приятия ФАС России, производят впечатление 
неубедительных, как в части системности и глу-
бины исследования причин появления в фарма-
цевтической области проблем технологического 
и экономического характера, обострившихся в 
условиях вынужденного импортозамещения, так 

и в части правового обоснования «атаки» на па-
тентное право.

Обществу так и не представлены объясне-
ния причин фактического неприменения у нас 
в стране института принудительной лицензии 
и его недостаточности для решения поставлен-
ных задач импортозамещения в области фар-
мацевтики, как не представлены и обоснования 
возможности решения указанных задач на осно-
ве широкого и системного использования тако-
го института. Это значит, что не показана готов-
ность нашей экономики и ее фармацевтической 
отрасли в кратчайшие сроки обеспечить указан-
ное импортозамещение в необходимых объемах, 
не потеряв при этом качественные показатели 
лекарственных средств. Не показан и необходи-
мый объем иностранных лекарственных средств, 
поставка которых в Россию должна быть продол-
жена. Не представлен также и анализ перспектив 
дальнейшего развития этой отрасли, специфи-
ка которой заключается в долгосрочном и весь-
ма дорогостоящем процессе разработки новых 
(как сегодня принято говорить, оригинальных) 
лекарственных средств и их введения в оборот 
через прохождение установленных процедур для 

В.А. Мещеряков,
советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры»

*	 Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Данная статья публикуется для целей обсуждения и стимулиро-
вания дискуссии.

Статья посвящена проблемам патентной охраны лекарственных средств.
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получения официального разрешения к приме-
нению.

В области патентного права ФАС России пред-
ставлены рассуждения, вызывающие, с одной сто-
роны, отторжение у специалистов в данной об-
ласти по причине их необоснованности, а с дру-
гой – действительно заставляющие специалистов 
внимательнее осмыслить сложившуюся в стране 
правовую систему в отношении выдачи патентов 
на фармацевтические изобретения и рассмотре-
ния споров о нарушении этих патентов.

Последовавшие за инициативой ФАС России 
события, включая дискуссии в ходе мероприятия, 
посвященных празднованию Международного 
дня интеллектуальной собственности, на площад-
ках которых были представлены более конкрет-
ные профессиональные позиции, свидетельству-
ют о нарастающем интересе со стороны специа-
листов в этой области к данной проблематике.

В настоящей статье лишь слегка затрагивают-
ся проблемы технологического и экономическо-
го характера как не относящиеся к компетенции 
автора. Здесь представлен анализ действующего 
отечественного патентного законодательства и 
практики его применения в части выдачи патен-
тов на фармацевтические изобретения и споров 
об их нарушении. Цель этой статьи – в попытке 
вклада в общее и объективное понимание в Рос-
сии этой правовой проблематики, не зависящее 
от пристрастий специалистов и делящих их на два 
указанных выше лагеря, чтобы способствовать 
выработке у нас в стране адекватных государст-
венных (а не корпоративных или ведомственных) 
решений, необходимых обществу.

Одной из принципиальных идей, высказан-
ных ФАС России в обоснование наличия проблем 
в данной сфере, является ссылка на наличие в за-
конодательстве и практике инструментов, при-
водящих к искусственному и неоправданному, 
с точки зрения ФАС России, увеличению сроков 
действия патентов в области фармацевтики. Од-

нако аргументы, высказываемые в поддержку та-
кой точки зрения, представляются  неубедитель-
ными.

Предлагаем их вниманию читателя.
1. Селективное изобретение
Причиной, по которой данный «вид» изобре-

тений привлек к себе внимание ФАС, является то, 
что формально такие изобретения прямо не ука-
заны в законе, и, как возможно полагают некото-
рые оппоненты охраны такого вида изобретений, 
относящихся к продукту, – она установлена  толь-
ко в отечественных подзаконных актах. Напри-
мер – в абз. 6 подп. 4 п. 24.5.3 Административно-
го регламента1, относящегося к экспертизе заявок 
на выдачу патента на изобретение: «Условию изо-
бретательского уровня соответствует, в частно-
сти … химическое соединение, подпадающее под 
общую структурную формулу группы известных 
соединений, но не описанное как специально по-
лученное и исследованное, и при этом проявляю-
щее новые неизвестные для этой группы свойства 
в качественном или количественном отношении 
(селективное изобретение)».

На практике в патентном праве данная ситуа-
ция связана с использованием для характеристи-
ки в формуле изобретения впервые полученной 
группы химических соединений с установленной 
структурой так называемой формулы Маркуша, 
которая представляет собой некую общую струк-
туру и ряд альтернативно выраженных призна-
ков, характеризующих значения радикалов в ука-
занной общей структуре. Действие патента рас-
пространяется в отношении каждого соединения, 
охватываемого данной общей структурной фор-
мулой и значениями радикалов, выбранных из 
альтернатив общего определения радикалов. Од-
нако указанная общая структурная формула с об-
щим определением радикалов не раскрывает со-
единение, входящее в данную общую структуру, 
как индивидуальное соединение, охарактеризо-
ванное конкретным сочетанием групп и их вза-

1	 Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товар-
ным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и 
выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утвержден приказом Минобрнауки 
от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрирован в Минюсте России 20 февраля 2009 г. рег. № 13413). Аналогичное положение 
включено в п. 78 новых Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения 
юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (утверждены приказом Минэ-
кономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316, зарегистрированы в Минюсте России 11 июля 2016 г. № 42800).
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имным расположением в молекуле, образующих 
ту уникальную структуру, которая характеризует 
индивидуальное химическое соединение.

Нормативно установленный подход к при-
менению выражения признаков в альтернатив-
ной форме предусматривает общий случай, ког-
да признаки обобщаются и выражаются родо-
выми понятиями, включая общую функцию, вы-
полняемую этими признаками; а также – особый 
случай, когда указанное обобщение признаков 
не представляется возможным или является за-
труднительным, и тогда они выражаются в аль-
тернативной форме.

Этот правовой (методологический) подход 
означает, что конкретное химическое соедине-
ние, охваченное формулой Маркуша в первом 
патенте в качестве одной из альтернатив, вклю-
чено в эту формулу исходя из того, что это соеди-
нение, как и все иные химические соединения, 
попадающие под общую структуру и характери-
зующиеся значениями радикалов, выбранными 
из альтернатив, обладают определенными и об-
щими для каждой из альтернатив свойствами. И 
если впоследствии будет выявлено, что вновь со-
зданное конкретное химическое соединение, по-
падающее как одна из возможных альтернатив, в 
формулу Маркуша, обладает ранее не изученны-
ми свойствами, что проявляется в форме иных 
качественных или количественных показателей, 
то созданное изобретение, относящееся к этому 
конкретному химическому соединению, счита-
ется селективным. На такое изобретение может 
быть выдан патент при условии подтверждения 
его соответствия условиям новизны и изобре-
тательского уровня. В части изобретательского 
уровня это отражено в п. 24.5.3 Административ-
ного регламента как дополнительное условие со-
ответствия данному критерию патентоспособ-
ности для выдачи патента на селективное изо-
бретение.

Второй патент на «селективное» изобрете-
ние будет действовать на новое химическое со-
единение формально, как объект в том числе и 
того же назначения (поскольку ограничение объ-
ема прав включением признака, характеризую-
щего назначение соединения, законодательст-
вом не требуется), в отношении которого дей-
ствовал и первый патент с формулой Маркуша, 

однако обладающий новыми, неизвестными для 
соединений первого патента свойствами. Этот 
патент, как правило, получает обладатель пер-
вого (основного) патента. Теоретически можно 
представить ситуацию, когда второй патент вы-
дан не на новое и отвечающее изобретательско-
му уровню изобретение, а на изобретение, лишь 
формально названное селективным. В таком слу-
чае, действительно, второй патент будет неза-
конно увеличивать установленный законом пре-
дельно допустимый срок действия патента.

Стоит отметить, что понятие селективного 
изобретения отнесено указанным подзаконным 
актом только к области химии, в частности, хи-
мическим соединениям в связи со специфично-
стью данной области техники. Это связано с тем, 
что в уровне техники, как правило, отсутствует 
информация о причинно-следственной связи 
между структурой соединения и его свойствами. 
Для поиска такой  связи и как создания новой 
структуры, так и выявления конкретных соеди-
нений из множества соединений, описанных об-
щей формулой Маркуша, обладающей теми или 
иными желательными свойствами, как правило, 
необходимы обширные научные исследования. 
Создание химических структур с тем или иным 
видом активности  осуществляется как на основе 
теоретических исследований, так и эксперимен-
тальных, лабораторных исследований и, несом-
ненно, связано с изобретательской деятельно- 
стью. Следует также отметить, что даже выявле-
ние причинно-следственной связи между струк-
турой и свойством соединений также не дает га-
рантии изобретателю, что все соединения, име-
ющие структуры, близкие к выявленной, будут 
обладать ожидаемыми свойствами, поскольку, 
как показывает практика, даже незначительные 
изменения в структуре соединения (замена од-
них заместителей на другие, даже имеющие те 
же химические свойства; изменение положения 
заместителей в молекуле; удаление заместите-
лей и т. д.) могут привести к существенным из-
менениям его свойств (усилению, потере, появ-
лению новых и т. д.).

Следует также учитывать, что общее правило 
оценки патентоспособности любого изобретения 
основано на том, что проверка соответствия усло-
вию патентоспособности «изобретательский уро-
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вень» осуществляется в отношении изобретения, 
признанного новым, т. е. в отношении изобрете-
ния, которое характеризуется хотя бы одним от-
личительным от прототипа признаком. Чтобы ох-
ранять самостоятельным патентом только само 
новое селективное изобретение – химическое со-
единение не в составе альтернатив, охарактери-
зованных формулой Маркуша, в которой оно не 
раскрыто как таковое, – необходимо подать но-
вую заявку только на это химическое соединение 
и получить второй патент как патент, выданный 
на селективное изобретение. Прототипом, опре-
деляющим его новизну, должно быть изобрете-
ние, охраняемое первым патентом с формулой 
Маркуша, включающей соединение как одну из 
альтернатив в формуле Маркуша.

Принимая во внимание тот факт, что инди-
видуальное химическое соединение может быть 
признано раскрытым только при условии, что в 
уровне техники выявлена его уникальная струк-
тура, характеризующаяся наличием конкретных 
химических групп с определенным их взаимным 
расположением в молекуле (т. е. структурная фор-
мула индивидуального химического соединения 
или его химическое наименование), – группа сое-
динений, охарактеризованная формула Маркуша, 
представляющая собой некую общую структур-
ную формулу и набор альтернативных значений 
радикалов в этой формуле, соотносится с индиви-
дуальным химическим соединением как общее и 
частное. Эта группа в соответствии с общими под-
ходами к оценке новизны изобретения не может 
быть рассмотрена как средство, которому прису-
щи все признаки изобретения, характеризующего 
индивидуальное химическое соединение.

Таким образом, селективное изобретение 
как химическое соединение характеризуется 
не той же совокупностью признаков, что груп-
па химических соединений, охарактеризованная  
формулой Маркуша. В сравнении с указанным 
прототипом и в соответствии с п. 2 ст. 1350 ГК РФ 
селективное изобретение является новым.

Помимо вышеизложенного отличия селек-
тивного изобретения заключаются также в нали-
чии новых свойств у данного химического сое-
динения, что требуется для признания данного 

изобретения имеющим изобретательский уро-
вень. Принятый в мировой и отечественной прак- 
тике классический подход к этой ситуации за-
ключается в том, что такое изобретение патен-
туется, если признается новым и если выявлены  
ранее не изученные свойства объекта, позволя-
ющие использовать его либо по новому назначе-
нию, либо с большей эффективностью или без-
опасностью по известному назначению, т. е. при-
знается его изобретательский уровень.

Полагаем, что вышесказанное показывает 
несостоятельность точки зрения тех, кто, не яв-
ляясь специалистом в области патентования хи-
мических соединений, считает, что поскольку 
выделение селективного изобретения из общего 
понятия «изобретение» осуществлено только на 
уровне подзаконного акта, и при этом законом 
не предусмотрено исключение из общего мето-
дологического подхода к оценке новизны изо-
бретения применительно к особому случаю, к 
которому относится селективное изобретение, – 
выдачу патентов на селективные изобретения 
следует признать незаконной.

2. Изобретения на «применение известного 
средства по новому назначению»

Специалисты с удовлетворением отметили 
появившуюся в ГК РФ новую статью 1358.1, регу-
лирующую правоотношения в части зависимых 
изобретений, которые ранее неудачно опреде-
лялись известным информационным письмом 
Президиума ВАС РФ2. В новой статье сформули-
рованы условия признания изобретений зависи-
мыми. Их суть заключается в том, что охраняе-
мое изобретение с более поздним приоритетом 
(изобретение 2) является зависимым по отноше-
нию к охраняемому изобретению с более ранним 
приоритетом (изобретение 1), если использова-
ние изобретения 2 невозможно без использова-
ния изобретения 1.

Однако при этом не удалось избежать, на 
наш взгляд, очевидных некорректностей. Речь 
идет об особых случаях признания изобретений 
зависимыми, сформулированных в абз. 2 и 3 п. 1 
ст. 1358.1 ГК РФ:

«Зависимым изобретением, в частности, яв-
ляется изобретение, охраняемое в виде примене-

2	 См. пункт 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122.
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ния по определенному назначению продукта, в ко-
тором используется охраняемое патентом и име-
ющее более ранний приоритет другое изобрете-
ние.

Изобретение или полезная модель, относящи-
еся к продукту или способу, также являются зави-
симыми, если формула такого изобретения или та-
кой полезной модели отличается от формулы дру-
гого запатентованного изобретения или другой за-
патентованной полезной модели, имеющих более 
ранний приоритет, только назначением продукта 
или способа».

С учетом упомянутого выше условия призна-
ния изобретений зависимыми можно сделать вы-
вод о том, что в ситуациях, определенных приве-
денными выше абз. 2 и 3, использование изобре-
тения 2 означает и использование изобретения 1.

Содержание абз. 3 отличается от содержания 
абз. 2 только тем, что в абз. 3 второй патент (с бо-
лее поздним приоритетом) выдан на «примене-
ние известного и охраняемого первым патентом 
средства по новому назначению», а в абз. 2 – пер-
вый патент выдан на продукт как таковой, в том 
числе и без указания его назначения (в частно-
сти химическое соединение), а второй патент – 
на применение этого продукта по определенному 
назначению.

Выдача патента на продукт неопределенно-
го назначения является исключением из общего 
требования к патентуемым изобретениям: они 
должны иметь определенное назначение. Пред-
ложив возможность выдачи патентов на изобре-
тения неопределенного назначения, законода-
тель предоставил и реальность  охраны одного и 
того же продукта дважды: вначале в качестве про-
дукта неопределенного, а, следовательно, любо-
го назначения, а затем – в качестве применения 
этого продукта по определенному назначению, 
если возможность использования этого продукта 
по указанному определенному назначению с оче-
видностью для специалиста не вытекает из пред-
шествующего уровня техники.

Может создаться впечатление, что в таком 
случае один и тот же продукт можно охранять не 
20, а 40 лет, что не совсем соответствует действи-
тельности, т. к. продукт без назначения – это все-
таки не утилитарный продукт, и возможность его 
практического использования, в частности, в сфе-

ре фармацевтики, оставляет определенные сом-
нения.

Можно было бы рассмотреть вопрос об уста-
новлении требования к определенности назна-
чения изобретения как единого и общего требо-
вания к изобретению, сохранив при этом  стимул 
для разработчиков пионерных изобретений, к ко-
торым при определенных условиях могут фор-
мально относиться и селективные изобретения, 
обеспечивающие достижение совершенно не-
очевидных результатов, имеющих важнейшее 
значение в фармацевтике. В частности, можно 
было бы установить обязательное требование 
включать в описание изобретения к заявке, по-
данной на пионерное изобретение, характери-
стику свойства (или набора свойств), которым 
(или которыми) обладает заявленный объект 
изобретения и который (или которые) обяза-
тельно необходимы для реализации этим объек-
том одного или нескольких различных назначе-
ний. При этом в формуле изобретения можно и 
не указывать конкретное назначение изобрете-
ния, но обязательно учитывать (признавать) то 
назначение (или те назначения), которые опре-
деляются указанными в описании свойствами.

Естественно, новизна и изобретательский 
уровень такого изобретения будут оценивать-
ся с учетом назначения, определяемого указан-
ным свойством (или свойствами). Выдача вто-
рого патента на это изобретение в том же объ-
еме прав теоретически исключается. Здесь до-
пустима традиционная возможность получения 
второго патента на изобретение по новому на-
значению.

Но и с применением известного средства по 
новому назначению остаются невыясненные во-
просы. Что, например, означает ситуация выда-
чи патента на «применение известного средства 
по новому назначению», предусмотренная абз. 3 
п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ?

Рассмотрим модельный пример: первый па-
тент (№ 1) выдан на лекарственное средство, со-
держащее два ингредиента – «a» и «b», для лече-
ния патологии «X». Второй патент (№ 2) выдан 
на применение указанного средства («a» и «b») 
для лечения патологии «Y». Можно предполо-
жить, что в соответствии с абз. 3 указанного пун-
кта в этой ситуации изобретения по патентам  
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№ 1 и 2 являются зависимыми, а, следовательно, 
использование одного из них считается примене-
нием и другого. Но это утверждение противоре-
чит п. 3 ст. 1358 ГК РФ, в соответствии с которым 
изобретение считается использованным, если 
продукт содержит каждый признак независимо-
го пункта формулы изобретения (или ему эквива-
лентный). При применении, например, изобрете-
ния по патенту № 2 остается неиспользованным 
признак, характеризующий назначение изобре-
тения по патенту № 1 (лечение патологии «X»). 
Вместо этого признака используется признак, ха-
рактеризующий назначение изобретения по па-
тенту № 2 (лечение патологии «Y»). И – наоборот, 
при использовании изобретения по патенту № 1 
не используется признак, характеризующий на-
значение изобретения по патенту № 2. Эти при-
знаки, характеризующие назначения указанных 
изобретений, принципиально неэквивалентны, 
иначе и патент № 2 не был выдан по причине не-
соответствия изобретения по патенту № 2 усло-
вию патентоспособности «изобретательский уро-
вень».

Остается только одно толкование: п. 3 ст. 1358 
ГК РФ регулирует условия использования запа-
тентованного изобретения в общем случае, а 
абз. 3. п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ – в особых случаях. Аб-
зацем 3 к использованию запатентованного изо-
бретения в продукте приравнена и ситуация, ког-
да в продукте не использован один из признаков 
запатентованного изобретения – его назначение, 
а вместо этого признака продукт имеет иной при-
знак, характеризующий назначение другого (пер-
вого) изобретения.

Описанная в абзаце 3 п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ про-
блема имеет свою предысторию. Охрана «при-
менение известного средства по новому назна-
чению» в России традиционно сопровождалась 
историческими поворотами не только в части 
установления факта использования таких изобре-
тений, но и их экспертизы.

Так, в части экспертизы в отечественном па-
тентном ведомстве не сразу сложился методо-
логический подход к оценке изобретательского 
уровня этих изобретений. Он – особенный, отли-
чается от методологического подхода в отноше-
нии обычных изобретений, алгоритм которого 
известен: прототип (объект того же назначения) – 

отличительные от прототипа признаки – их из-
вестность – известность их влияния на обеспе-
чение технического результата. В отношении же 
«применения по новому назначению» принципи-
альным и специфическим является установление 
того, обладает ли материальный объект свойства-
ми, определяющими возможность применения 
этого объекта в соответствующем качестве, т. е. по 
новому для него назначению; и если – да, то отку-
да получены сведения об этих свойствах: из пред-
шествующего уровня техники или выявлены как 
ранее не изученные в отношении этого объекта?

До сих пор высказываются мнение о том, 
что «применение по новому назначению» – это 
еще один из видов объектов изобретения наря-
ду со способами и продуктами. В действитель-
ности же – это всего лишь форма изложения со-
держания изобретения в формуле. Так, в частно-
сти, формулу изобретения на «применение» мож-
но изложить следующим образом: «Применение 
объекта ”A”, содержащего части ”b” и ”c” в каче-
стве ”средства для …”. А можно и так: «Средство 
для … отличающееся тем, что оно представляет 
собой объект ”A”, содержащий части ”b” и ”c”».

И, наконец, подходим к практике установле-
ния судами фактов использования запатентован-
ных изобретений на применение. Разумеется, что 
подавляющее большинство таких изобретений 
относится к области химии, включая химические 
соединения, используемые в фармацевтике. Клас-
сическая ситуация: некое химическое соединение 
ввозится на территорию РФ. Это химическое сое-
динение как средство определенного назначения, 
в частности, лекарственное средство, охраняется 
в РФ в качестве патента на изобретение, выдан-
ного на «применение известного средства по но-
вому назначению». Это химическое соединение 
ввозится на территорию РФ как субстанция. Его 
назначение выразится в реальном применении, в 
частности, при лечении соответствующей патоло-
гии. И здесь возможны два варианта:

 а) это соединение сопровождается соответ-
ствующей документацией, которой определено 
назначение соединения; 

б) такой документацией не сопровождается.
Однако при этом пунктом 3 ст.  1358 ГК РФ 

твердо определено, что запатентованное изо-
бретение только тогда считается использованным 
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в материальном объекте, когда этот объект содер-
жит каждый признак запатентованного изобре-
тения (или ему эквивалентный при соблюдении 
указанных в законе условий). Назначение же изо-
бретения также является признаком изобретения.

По этой причине представляется необхо-
димым упорядочить судебную правопримени-
тельную практику в части установления фактов 
использования изобретений на применение, в 
основу которой – положить дифференцирован-
ный подход, учитывающий различие назначе-
ний субстанций, охраняемых патентом на изо-
бретение (на применение) и вводимых в гра-
жданский оборот (сведения в сопровождающей 
документации о назначении находящихся в гра-
жданском обороте субстанций). При отсутст-
вии такой сопровождающей документации рас-
сматривать эти действия как угрозу нарушения 
исключительного права.

Абзац же 3 п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ следует исклю-
чить как недоразумение, которое в настоящих 
условиях экономических санкций против России 
приобретает еще и высокий социальный накал.

3. «Косвенная охрана продуктов»
Подпунктом 2 п. 2 ст.  1358 ГК РФ определе-

но, что патент, выданный на способ получения 
продукта, действует не только в отношении это-
го способа, но и продукта, получаемого этим спо-
собом. Все действия по введению этого продукта 
в гражданский оборот могут осуществляться тре-
тьими лицами только с согласия обладателя па-
тента на способ получения продукта.

При этом на практике встречаются два вида 
принципиальных ситуаций: получаемый запа-
тентованным способом продукт является извест-
ным или новым. Во второй ситуации  патентоо-
бладатель освобождается от бремени доказыва-
ния того, что этот продукт получен запатенто-
ванным способом. В данной ситуации законом 
предполагается, что продукт получен запатенто-
ванным способом. Фактически бремя доказатель-
ства нарушения патента перекладывается на от-
ветчика (лицо, использующее продукт), т. е. обя-
занность доказывать, что продукт получен неза-
патентованным способом.

Указанная косвенная охрана продуктов обще-
принята в мире и, с точки зрения теории патент- 
ного права, не вызывает отторжения у специали-

стов как институт, усиливающий монополисти-
ческую составляющую патента на изобретение. 
Проблемы могут возникнуть в части применения 
этого института в судебной практике, в том числе 
усилить комментируемые в данной статье про-
блемы импортозамещения в фармацевтике.

Эти проблемы определяются особенностями 
«косвенной правовой охраны продуктов».

Рассмотрим данную категорию.
Во-первых, она позволяет охранять один и 

тот же продукт, в частности химическое соеди-
нение, многократно, т. е. не только патентом, вы-
данным на этот продукт, но и последующими па-
тентами, выданными на способ получения этого 
продукта. Последующие патенты (на способы по-
лучения продукта) удостоверяют меньший объем 
прав, чем патент на продукт, поскольку их дейст-
вия ограничены продуктом, полученным только 
запатентованными способами.

Во-вторых, косвенная правовая охрана про-
дуктов основана на доктринальном положении о 
том, что один и тот же продукт, в частности хими-
ческое соединение, может быть получен различ-
ными способами.

В-третьих, разработать новый способ полу-
чения известного продукта (создать неочевидное 
изобретение, соответствующее условию патенто-
способности «изобретательский уровень») гора-
здо сложнее, чем обычный способ, не относящий-
ся к получению продукта, поскольку новый спо-
соб получения известного продукта всегда связан 
с особенностями этого продукта). Если его синтез 
(получение) осуществлен по известным прави-
лам, закономерностям, то обычно эти обстоятель-
ства и являются основанием для признания изо-
бретения не соответствующим изобретательско-
му уровню.

Эти особенности косвенной охраны продук-
тов влияют на использование доктрины эквива-
лентов, поскольку применив ее к запатентован-
ному способу получения продукта, можно расши-
рить объем правовой охраны не только на уже из-
вестный уровень техники, но и включить в этот 
объем и иные способы получения продукта, кото-
рые выходят за рамки того или тех способов по-
лучения продукта, в отношении которых патен-
тообладатель подавал заявку на выдачу этого па-
тента.
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В странах с развитой правовой системой ог-
раничение применения доктрины эквивален-
тов при рассмотрении споров о нарушении па-
тентов на изобретения применяется судами уже 
исторически сравнительно давно и системно. Си-
стемное применение этих ограничений выража-
ется в основаниях для их применения. Доктрина 
эквивалентов не применяется, если это приводит 
к такому расширению объема прав, удостоверяе-
мых патентом, в который включаются: предшест-
вующий приоритету изобретения уровень техни-
ки; объем, от которого патентообладатель по соб-
ственной инициативе (не вынужденно) отказался 
на этапе экспертизы его заявки или на этапе рас-
смотрения спора о действительности его патента.

Отечественное законодательство в этой части 
содержит пробел и не предусматривает определе-
ния понятия «эквивалентные признаки». Не со-
держит оно ни положения о возможных ограни-
чениях применения доктрины эквивалентов, ни 
об условиях ее неприменения. К настоящему вре-
мени в этой части наша отечественная судебная 
система делает только первые шаги. Разумеется, 
в данной ситуации не приходится говорить о пра-
вильности и единообразии правоприменитель-
ной практики в самой чувствительной области 
патентного права, относящейся к спорам о нару-
шении патентов.

Неограниченное применение доктрины эк-
вивалентов в спорах о нарушении патентов, удо-
стоверяющих косвенную правовую охрану про-
дуктов, может быть использовано для неограни-
ченного периода действия исключительного пра-
ва на один и тот же продукт вне зависимости от 
конкретного способа его получения.

Представляется логичным в этих ситуациях 
не применять доктрину эквивалентов.

4. Другие изобретения
К этой категории видов изобретений, в от-

ношении которых ФАС России предлагает либо 
ужесточить требования к их патентоспособности, 
либо вовсе не выдавать на них патенты, относятся 
формы лекарственных средств, способы их при-
менения при лечении заболеваний и т. п.

Инновационное развитие в условиях свобод-
ной конкуренции невозможно без устойчивой, си-
стемной патентной охраны инноваций. Поэтому 
мы и наблюдаем, как известные мировые брэнды 
продвигают на рынок постоянно обновляющиеся 
продукты. При этом такое обновление происходит 
в основном эволюционно и значительно реже  – 
скачкообразно, т. е. по одному из известных зако-
нов развития: переход накопленного количества в 
новое качество. Это характерно и для области фар-
мацевтики, где не только возникают принципи-
ально новые медицинские технологии и лекарст-
венные средства, но и постоянно совершенствуют-
ся сравнительно давно изобретенные.

Поэтому запретить выдавать патенты на ука-
занную категорию изобретений, как это пред-
лагает ФАС России, означает свернуть и без того 
слаборазвитую инновационную составляющую 
отечественной фармацевтической области и пе-
ревести ее в полном объеме на государственный 
сектор, что противоречит «природе» рыночных 
экономических отношений и неизбежно приве-
дет к дальнейшей стагнации отечественной фар-
мацевтической области, безнадежному ее отста-
ванию от мирового развития и, как следствие, 
полной зависимости от зарубежных стран.
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Иск о ненарушении 
исключительных прав  
для устранения неясности 
границ исключительных прав 
патентообладателя и исключения 
злоупотребления правом

А.В. Михайлов, 
руководитель  
патентной практики ООО «ПАТЕНТУС»

Т.В. Сергунина, 
юрисконсульт ООО «ПАТЕНТУС»

Продолжение дискуссии

Настоящая статья посвящена рассмотрению проблемы злоупотребления патентны-
ми правами в области фармацевтики. Некоторые проблемы, вопреки распространенному за-
блуждению, не имеют отношения к получению патента и могут решаться только средствами  
ст. 10 ГК РФ. Предлагается внедрить в правоприменительную практику подходы обратной док- 
трины эквивалентов, применяемой в развитых правопорядках непосредственно судом при огра-
ничении расширительного толкования объема прав по патенту (в противоположность обычной 
доктрине эквивалентов, применение которой относится к компетенции эксперта, обладающе-
го специальными познаниями в технике), и возможности имплементации в российское законода-
тельство такого способа защиты прав лица, намеревающегося использовать осложненную па-
тентными правами технологию или продукт как иск о ненарушении патентных прав.
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В настоящей статье авторы постараются от-
ветить на позицию Роспатента , дважды озвучен-
ную Л.Л. Кирий в ответ на доводы представите-
лей ФАС на Круглом столе [15] и 27 апреля 2016 г. 
на конференции Экспоприорити 2016 г. о том, что 
вторичные изобретения не являются какой-либо 
проблемой для отечественных фармпроизводите-
лей и никоим образом не мешают выводу на ры-
нок воспроизведенных препаратов, ибо сфера их 
действия всегда меньше, чем сфера действия пер-
вого патента на молекулу.

Не будем недооценивать представителей рос-
сийского патентного ведомства. Вероятно, оши-
бочность данной позиции хорошо осознается, по-
этому несмотря на заявленный формат меропри-
ятия представителям отечественных фармпроиз-
водителей не была предоставлена возможность 
высказать свои аргументы.

Ниже мы расскажем, почему считаем данную 
позицию заблуждением, и попытаемся предло-
жить способ решения проблемы вторичных па-
тентов, без ввода запрета на регистрацию «озеле-
нительных» изобретений по модели Индии и без 
других крайностей из заголовков желтой прессы. 
Тем самым мы исполним обещание написать ста-
тью о проблемах злоупотребления патентными 
правами, которое было нами озвучено 25 апреля 
2016 г. на Круглом столе [14].

В первой части статьи мы расскажем о том, 
как иск о ненарушении реализован за рубежом, и 
предложим свое видение того, как он может ра-
ботать на местной почве.  Во второй части мы за-
тронем ряд острых моментов, которые могли бы 
быть устранены посредством введения данного 
института в российское законодательство.

Часть 1
1.	 Иски о ненарушении

Иски о ненарушении (declaration of non-
infringement) представляют собой категорию 
исков, популярных во многих зарубежных право-
порядках и предъявляемых прежде всего в связи 
с патентами.

Смысл иска о ненарушении заключается в сле-
дующем. Если какое-либо лицо производит и вво-
дит в оборот либо намеревается производить и 
вводить в оборот некое техническое решение, ко-
торое потенциально может нарушить чей-либо па-
тент, такое лицо вправе обратиться в суд и полу-
чить судебное решение, что его действия не явля-
ются нарушением патента. Тем самым лицо устра-
няет неопределенность в своей деятельности. 

Возможны и иные ситуации: например, пра-
вообладатель обращается с претензиями к диле-
рам потенциального нарушителя, вследствие чего 
дилеры отказываются работать с таким лицом, 
что наносит ему экономический урон.

Подача иска о ненарушении целесообразна 
и в том в случае, если нарушение предполагает-
ся правообладателем и он требует его прекратить, 
однако не инициирует судебный процесс. 

Как уже было сказано, подобные иски предъ-
являются традиционно по поводу ненарушения 
чьих-либо патентных прав. В некоторых право-
порядках, а также в теории заявление таких исков 
не исключено и по другим категориям дел (свя-
занным, например, с правами на товарные знаки, 
авторским правом, а также с правами на объекты, 
не относящиеся к интеллектуальной собственно-
сти). Тем не менее в данной статье речь пойдет 
об исках о ненарушении на примере патентных 
прав.

2.	 Зарубежный опыт
Право стран Европы допускает рассмотрение 

исков о ненарушении. 

«— Вы лично готовы взять на себя ответственность за лю-
дей, которые могут умереть от некачественных лекарств?

— А вы готовы взять лично на себя ответственность за па-
циентов, которые умирают из-за того, что они и общественное 
здравоохранение не могут позволить себе купить лекарства?1»

1	 Из диалога представителей иностранной (В. Кукава) и отечественной фармы (В. Дмитриева) 25 апреля 2016 г. на Круглом 
столе [14].
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В соответствии с процессуальным правом 
Бельгии иск о ненарушении может быть рассмо-
трен по существу при наличии двух условий:

а) право должно находиться под серьезной и 
определенной угрозой (serious and defined threat),

б) заявитель должен доказать свой законный 
интерес в получении решения. Другими словами, 
не будет рассмотрено по существу дело, если истец 
обращается в суд лишь за консультацией относи-
тельно своих действий. Похожие положения содер-
жит право Италии, Германии, Польши [54].

Во Франции искам о ненарушении посвяще-
на ст. L. 615-9 Кодекса интеллектуальной собст-
венности, устанавливающая, что любое лицо, ко-
торое подтвердит промышленное использование 
технического решения на территории государст-
ва – члена ЕС или эффективные и серьезные при-
готовления (préparatifs effectifs et sérieux) к тако-
му использованию, может обратиться к патенто-
обладателю с запросом его мнения относительно 
нарушения патента. Если такое лицо не согласит-
ся с полученным ответом, или если патентообла-
датель в течение трех месяцев не предоставит от-
вет – лицо может известить правообладателя и 
обратиться в суд с иском о ненарушении [55].

В Великобритании возможность подачи иска 
о ненарушении прямо предусмотрена разделом 
71(1) Закона о патентах 1977 г. [56].

Перед подачей иска заявитель должен обра-
титься к правообладателю за письменным под-
тверждением отсутствия нарушения патента. При 
отказе он имеет право обратиться с иском в суд 
или контрольный орган. Иск может быть заявлен 
как в отношении совершенного действия, так и 
планируемого.

Бремя доказывания отсутствия наруше-
ния возлагается на заявителя (дело Mallory 
Metallurgical Products Limited v Black Sivalls and 
Bryson incorporated).

При наличии разбирательства о действитель-
ности патента процесс по иску о ненарушении 
может быть приостановлен. При подаче иска о на-
рушении патента производство по нему приоста-
навливается до разрешения дела по иску о нена-
рушении [57].

Наибольшие сложности в Европе вызывает 
вопрос подсудности исков о ненарушении. Суще-
ствуют три основные точки зрения на проблему.

Общая подсудность. В соответствии со ст. 4 
Регламента № 1215/2012 Европейского парламен-
та и Совета Европейского Союза (далее – Регла-
мент № 1215/2012, пришел на смену Регламенту  
№ 44/2001 Совета Европейского Союза «О юрис-
дикции, признании и исполнении судебных ре-
шений по гражданским и коммерческим делам») 
рассмотрение исков осуществляется по месту до-
мицилия ответчика [58].

Исключительная подсудность. Согласно статье 
24 Регламента № 1215/2012, по делам, связанным 
с регистрацией или действительностью патентов, 
дело подсудно суду государства – члена ЕС, в ко-
тором подавалось ходатайство о регистрации та-
ких прав, либо были зарегистрированы такие пра-
ва, либо признается факт регистрации таких прав в 
соответствии с правовым актом Союза или между-
народной конвенцией [58]. Хотя иск о ненаруше-
нии никак не связан с регистрацией или действи-
тельностью патентов, такой принцип подсудности 
все же иногда применяется европейскими судами.

Специальная подсудность. В соответствии со 
статьей 7 Регламента № 1215/2012 против лица, 
домицилированного в государстве – члене ЕС, 
может быть подан иск по делу об обязательствах 
из гражданского правонарушения, деликта или 
квазиделикта в суд по месту, где произошло либо 
могло произойти событие, ставшее причиной 
возникновения вреда (которое могло стать при-
чиной возникновения вреда) [58].

Суд ЕС установил, что дела об обязательст-
вах из «правонарушения, деликта или квазиде-
ликта» охватывают все действия, которые каса-
ются ответственности ответчика, но не касаются 
договорных отношений (дело Athanasios Kalfelis 
v Schroeder Bank). На первый взгляд может пока-
заться, что иск о ненарушении выходит за рамки 
ст. 7, поскольку не влечет ответственности для от-
ветчика, наоборот – касается потенциальной от-
ветственности истца. Однако, с другой стороны, 
основание иска тесно связано с возможностью 
применения мер ответственности за нарушение. 

Европейские суды восприняли разъяснение 
Суда ЕС по-разному.

Так, Апелляционный суд Милана в деле 
Optigen v Marchion указал, что иск о ненарушении 
представляет собой заявление скорее о законном, 
нежели о незаконном характере действий. Суд за-
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ключил, что по этой причине иск о ненарушении 
не подпадает под действие статьи о деликтных и 
квазиделиктных обязательствах.

Напротив, во Франции в решении по делу 
Dijkstra Plasctics B.V. v Saier Verpackungstechnik 
GmbH & Co Окружной суд Парижа применил ст. 7, 
посчитав, что основание иска так или иначе все 
же связано с нарушением [54].

В США иск о ненарушении является одним 
из средств борьбы против исков о нарушении па-
тентов наряду с аннулированием патента и за-
явлением об отсутствии у патента исковой силы 
(unenforceability).

Отметим, что аннулирование патента допу-
скается в случае, если охраняемое техническое ре-
шение не соответствует критериям патентоспо-
собности. Об отсутствии у патента исковой силы 
можно говорить тогда, когда заявителем была 
нарушена процедура получения патента (недо-
бросовестность с его стороны), допущено введе-
ние патентного ведомства в заблуждение, а так-
же если правообладатель использует патент для 
нарушения антимонопольного законодательства 
[59]. Отсутствие у патента исковой силы не ведет 
к его аннулированию, но может повлечь отказ в 
удовлетворении иска патентообладателя. 

Для подачи иска о ненарушении в США не 
требуется предварительного получения от пра-
вообладателя претензионного письма. Однако 
заявитель должен доказать, что между использу-
емым и запатентованным техническими реше-
ниями существует действительный спорный во-
прос (actual controversy). При этом даже если та-
кой спорный вопрос существует, суд округа может 
в рамках своих дискреционных полномочий от-
казать в рассмотрении дела [60].

В Китайской Народной Республике отсутству-
ет специальный закон, предусматривающий воз-
можность подачи иска о ненарушении. Однако су-
дебная практика признает, что соответствующее 
требование является надлежащим основанием 
для подачи иска.

Право Китая содержит три основных условия, 
необходимых для инициирования иска о ненару-
шении.

1. Правообладатель должен направить пред-
полагаемому нарушителю претензию, с требова-
ниями которой последний не согласен.

На практике не является обязательным, что-
бы претензия была направлена непосредственно 
лицу, которое впоследствии инициирует иск о не-
нарушении. Нужно, чтобы истец имел законный 
интерес в подаче иска, если требования претен-
зии каким-либо образом касаются его прав.

Заметим, что если претензия лишь уведом-
ляет о наличии интеллектуальных прав, но не со-
держит заявления о нарушении в прямой форме – 
ее получения недостаточно для инициирования 
иска о ненарушении.

2. Правообладатель без уважительных причин 
не инициировал каких-либо юридических проце-
дур против предполагаемого нарушителя.

3. Действия правообладателя причиняют 
убытки заявителю, поскольку последний не мо-
жет продолжать производство товаров или ока-
зание услуг, предположительно нарушающих ин-
теллектуальные права.

Вопрос с подсудностью исков о ненарушении 
в Китае окончательно не решен, стороны и суды 
исходят из двух существующих доктрин, отсыла-
ющих к правовой природе таких исков. Согласно 
первой, иск рассматривается в качестве деликт- 
ного, подается в соответствии со ст. 29 Граждан-
ского процессуального кодекса КНР а подсудность 
определяется по месту совершения нарушения 
или жительства/нахождения ответчика. Согласно 
второй доктрине, иск рассматривается в качестве 
разновидности иска о признании, подается в со-
ответствии со ст. 22 Гражданского процессуально-
го кодекса КНР и подсуден только суду по месту 
жительства/нахождения ответчика.

В случае если после подачи иска о ненарушении 
правообладатель подает иск о нарушении патента, 
рассмотрение последнего приостанавливается до 
рассмотрения первого. В обратной ситуации, т.  е. 
если первым подан иск о нарушении патента – от-
ветчик лишается права заявить собственный иск о 
ненарушении в отношении тех же действий.

Следует отметить, что помимо патентных 
споров иски о ненарушении могут быть иниции-
рованы в Китае также по делам о защите от не-
добросовестной конкуренции, защите авторских 
прав, прав на товарные знаки, договорным спо-
рам [61].

В соответствии с правом Малайзии любая за-
интересованная сторона имеет право обратиться 
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в Суд по интеллектуальной собственности с иском 
о ненарушении (если в ее отношении еще не ини-
циировано судебное дело о нарушении патента).

Патентный закон Малайзии возлагает на за-
явителя обязанность доказать, что действия, ко-
торые он осуществляет, не нарушают патент. Так-
же закон требует, чтобы истец уведомил о подаче 
иска всех лиц, которым выдана принудительная 
лицензия на патент и которые могут присоеди-
ниться к судебному процессу. Правообладатель, в 
свою очередь, обязан уведомить об иске всех ли-
цензиатов [62].

Наконец, стоит отметить, что по праву Авс-
тралии на истца возлагается обязанность воз-
местить судебные издержки патентообладателя, 
возникшие в связи с рассмотрением иска о нена-
рушении, даже если такой иск был судом удовле- 
творен [63].

3. Правовая природа исков о ненарушении
После того как мы проанализировали опыт 

зарубежных государств, попробуем ответить на 
вопрос – возможна ли подача подобного иска в 
России? 

Статьей 12 ГК РФ, которая перечисляет спо-
собы защиты гражданских прав, иск о признании 
ненарушения прямо не предусмотрен. 

Более того, отнести иск о ненарушении к та-
кому способу защиты, как признание права, нель-
зя, поскольку по результатам его рассмотрения 
суд признает не право истца на что-либо, а совер-
шенно иное обстоятельство – отсутствие наруше-
ния.

Если же обратиться к общим положениям 
процессуального права, то мы видим следующие 
нормы: «Заинтересованное лицо вправе обра-
титься в арбитражный суд за защитой своих на-
рушенных или оспариваемых прав и законных 
интересов» (ст. 4 АПК и ст. 3 ГПК). Соответствую-
щие статьи предусматривают обязательное нали-
чие нарушенных или оспариваемых прав, кото-
рые при подаче иска о ненарушении отсутствуют.

Стоит отметить, что ст. 12 ГК РФ не содержит 
закрытого перечня способов защиты прав, уста-
навливая, что защита гражданских прав может 
осуществляется «иными способами, предусмо-
тренными законом». Можно обратиться к теории 
гражданского процесса и попробовать отнести  

иск о ненарушении к искам о признании (другое 
их название – установительные иски). 

Доктрина дает следующее определение иску 
о признании – это обращенное к суду требование 
о вынесении решения о подтверждении (призна-
нии) существования или отсутствия определен-
ного спорного права, обязанности, правоотноше-
ния в целом [64].

Иски о признании имеют следующие харак-
терные черты: 

1) цель их – констатация наличия или отсутст-
вия правоотношения;

2) судебное решение по ним не ведет к дейст-
виям по принудительному исполнению, хотя при-
нудительной силой обладает;

3) предъявляются они не по поводу уже со-
вершившегося нарушения права, а с целью предо-
твращения правонарушения [64]. 

Действительно, иск о ненарушении: 
1) направлен на установление отсутствия де-

ликтного правоотношения между заявителем и 
патентообладателем; 

2) судебное решение по нему не ведет к ка-
кому-либо принудительному исполнению, хотя и 
обладает принудительной силой;

3) основанием для иска не является какое-ли-
бо конкретное, уже совершившееся нарушение 
права.

Существует следующая классификация исков 
о признании: 

1) положительные – направлены на установ-
ление наличия определенного правоотношения; 

2) отрицательные – направлены на установ-
ление отсутствия определенного правоотноше-
ния [64]. 

Примерами иска о признании права с по-
ложительным характером являются следующие 
иски: права собственности, права пользования 
земельным участком и др.

Примеры исков о признании с отрицатель-
ным характером требований: об отрицании от-
цовства, о признании сделки недействительной. 
Очевидно, что иск о ненарушении также является 
отрицательным установительным иском.

В то же время возможности оспаривания от-
цовства или сделки прямо предусмотрены зако-
ном (ст. 52 Семейного кодекса РФ, ст. 166 Граждан-
ского кодекса РФ соответственно). Возможность 
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же признания отсутствия нарушения законом не 
предусмотрена; закон не содержит однозначного 
дозволения на подачу такого иска.

Что касается разъяснения высших судебных 
инстанций на этот счет – таковые также на данный 
момент отсутствуют. Тем не менее обращает на 
себя внимание позиция, изложенная в 2012 г. Выс-
шим арбитражным судом применительно к искам 
о признании тех или иных действий незаконными.

Так, в Определении Высшего арбитражного 
суда РФ № ВАС-39/12 от 17 октября 2012 г. по делу 
№ А40-34482/2011 отмечено:

«Доводы заявителя об отсутствии такого спо-
соба защиты нарушенного права, как признание 
действий по ввозу товаров на территорию Рос-
сийской Федерации незаконными, не могут призна-
ваться обоснованными, поскольку статьей 12 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации предусмо-
трено, что лицо, право которого нарушено, может 
защищаться любым способом, предусмотренным 
законом.

Иск о признании действий незаконными пред-
усмотрен в Гражданском кодексе Российской Феде-
рации и представляет собой разновидность иска о 
признании. Целью такого иска является внесение 
ясности в юридические отношения истца и ответ-
чика, констатацию судом того факта, что они со-
стоят друг с другом в определенных правоотноше-
ниях».

Аналогичная точка зрения отражена, напри-
мер, в следующих судебных актах:

– Постановление Суда по интеллектуаль-
ным правам от 15 октября 2014 г. по делу № А45-
23995/2013;

– Постановление Суда по интеллектуаль-
ным правам от 18 февраля 2015 г. по делу № А40-
153306/2013;

– Постановление Суда по интеллектуаль-
ным правам от 20 апреля 2015 г. по делу № А40-
66043/2014.

Итак, высшая судебная инстанция нашей 
страны, а вслед за ней и Суд по интеллектуаль-
ным правам признали, что такой способ защиты 
прав, как требование о признании действий неза-
конными, не противоречит праву Российской Фе-
дерации. 

На наш взгляд, вполне допустима аналогия 
права и распространение приведенного выше 

толкования на обратную ситуацию – требования 
о признании тех или иных действий соответству-
ющими закону (что как раз и представляет собой 
предмет иска о ненарушении).

При такой ситуации можно было бы  сделать 
вывод о том, что подача исков о ненарушении од-
нозначно возможна в Российской Федерации, од-
нако приведенная выше практика в действитель-
ности не является столь единообразной.

Так, например, в постановлении Суда по ин-
теллектуальным правам от 4 февраля 2015 г. по 
делу № А40-9597/2014 высказана прямо противо-
положная позиция:

«Обращаясь в арбитражный суд с иском о при-
знании незаконным использование обществом то-
варного знака комбината ”ШОКОЛАДНИЦА” при 
реализации товаров ”Блинчики ”Шоколадница”, 
истец фактически обратился с требованием об 
установлении судом факта нарушения права, при 
этом истец не указал, каким законом предусмо-
трен такой способ защиты права и каким образом 
права истца могут быть эффективно защищены 
таким признанием.

Законом такой способ защиты исключитель-
ного права на товарный знак как признание неза-
конными действий не предусмотрен.

Установление факта нарушения права отно-
сится к основанию, а не к предмету иска, и влечет 
предусмотренные законом меры ответственно-
сти…

Отказ комбинату в удовлетворении иска о при-
знании незаконными действий общества по исполь-
зованию товарного знака, мотивированный избра-
нием ненадлежащего способа защиты нарушенно-
го права, не лишает комбинат права обратиться с 
требованием о взыскании с общества компенсации 
за незаконное использование товарного знака».

Такая же позиция содержится и в судебных 
актах некоторых иных судов (например, поста-
новление Первого арбитражного апелляцион-
ного суда от 18 февраля 2016 г. по делу № А11-
729/2015).

Как мы знаем из теории права, существуют 
два типа правового регулирования: общедозво-
лительный и разрешительный.

В первом случае субъекту предоставляется 
возможность выбирать любой вариант поведе-
ния, кроме тех, что прямо и строго сформулиро-
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ваны в виде запретов. Правовая формула такого 
правового регулирования выглядит следующим 
образом: «разрешено все то, что прямо не запре-
щено» [65]. Во втором случае все наоборот, а пра-
вовая формула выглядит следующим образом: 
«запрещено все то, что прямо не разрешено».

Следует признать, что для гражданского пра-
ва как права частного в правовом государстве 
должен быть характерен именно общедозволи-
тельный тип регулирования, причем не только в 
сфере свободы договоров, но и в контексте спосо-
бов защиты гражданских прав.

Таким образом, отнесение исков о ненаруше-
нии к искам о признании давало бы участникам 
гражданских правоотношений максимальную 
степень возможности защиты своих прав. Проти-
воположную точку зрения, нашедшую отражение 
в судебной практике, мы считаем ошибочной, не 
соответствующей основополагающим принци-
пам теории права.

Итак, на наш взгляд, даже в отсутствие пря-
мых правовых норм и однозначных судебных 
разъяснений российские суды тем не менее могут 
применять аналогию права и закона и принимать 
к рассмотрению иски о ненарушении, выносить 
по ним справедливые решения.

Однако здесь мы вынуждены констатировать, 
что при рассмотрении подобных исков неизбежно 
возникнет множество нюансов, которые разными 
судами будут истолкованы по-своему, что неблаго-
приятно скажется на российской судебной практи-
ке и поставит под вопрос саму целесообразность 
рассмотрения исков о ненарушении.

4. Предложения по имплементации в рос-
сийское право

4.1. Обязательные требования для подачи 
иска

В свете вступления в силу поправок в Арби-
тражно-процессуальный кодекс РФ, внесенных 
Федеральным законом № 47-ФЗ [66], общим усло-
вием передачи иска на рассмотрение арбитраж-
ного суда является соблюдение сторонами обя-
зательного досудебного порядка урегулирова-
ния спора. Из этого общего принципа сделано не-
сколько исключений, однако иск о признании в их 
число не входит. Можно заключить, что согласно 
общей норме процессуального права иск о нена-

рушении может быть принят к производству суда 
только после обращения к правообладателю.

В целом предусмотреть обязательное досу-
дебное обращение к правообладателю полагаем 
целесообразным, поскольку это поможет улуч-
шить статистику урегулирования споров на досу-
дебной стадии, а это в свою очередь будет способ-
ствовать разгрузке судов и сокращению судебных 
издержек.

После получения ответа от правообладателя о 
том, что нарушение имеет место быть, либо после 
неполучения ответа в разумный срок истец может 
обратиться в суд с иском о ненарушении.

При обращении в суд истцу следует макси-
мально подробно описать то техническое реше-
ние, которое он использует (с приложением черте-
жей, фотографий, образцов изделий и т. п.). Пред-
ставляется, что в иске заявителю следует предста-
вить анализ общих признаков используемого им 
и запатентованного объекта техники (чтобы до-
казать свою заинтересованность в подаче иска), а 
также представить анализ отсутствия тех или иных 
признаков по патенту в используемом им объекте 
техники (чтобы доказать отсутствие нарушения).

Исходя из описания используемого техниче-
ского решения, заявителю следует также макси-
мально тщательно сформулировать проситель-
ную часть иска, чтобы рамки беспрепятственного 
использования технического решения были четко 
определены судом.

4.2. Состав лиц, участвующих в деле
Очевидно, что одной из сторон дела будет за-

явитель иска о ненарушении.
Полагаем, будет целесообразно в качест-

ве второй стороны (т.  е. ответчика) привлечь к 
участию в деле правообладателя патента (или 
лицензиата, если право использования патен-
та предоставлено по договору исключительной 
лицензии). Это позволит ответчику максималь-
но эффективно пользоваться предоставленными 
ему процессуальными правами, в том числе пра-
вом признать иск или заключить с истцом миро-
вое соглашение.

4.3. Подсудность дела
Мы считаем, что подсудность исков о ненару-

шении должна определяться по общему правилу 
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(ст. 35 АПК РФ, ст. 28 ГПК РФ): иск предъявляется 
в суд субъекта РФ по месту нахождения или месту 
жительства ответчика (т. е. патентообладателя).

4.4. Доказательства и доказывание
Одновременно с иском заявителю следует 

предоставить заключение о ненарушении патен-
та, подготовленное специалистом. При отсутст-
вии возражений со стороны ответчика суд после 
изучения данного доказательства может на соот-
ветствующем основании удовлетворить иск или 
отказать в нем.

В случае если патентообладатель займет ак-
тивную процессуальную позицию, он может пре-
доставить свое контрзаключение либо ходатай-
ствовать о назначении судебной экспертизы. В 
этом случае суду при вынесении решения необ-
ходимо будет исследовать все имеющиеся дока-
зательства.

4.5. Судебные расходы
Представляется, что по искам о ненарушении 

подлежит уплате государственая пошлина в раз-
мере, установленном для прочих требований неи-
мущественного характера (на момент написания 
статьи – 6000 руб.).

Судебные расходы по оплате государствен-
ной пошлины, а также на проведение судебной 
экспертизы целесообразно возложить на заявите-
ля даже в том случае, если исковые требования бу-
дут удовлетворены.

В случае удовлетворения исковых требова-
ний полагаем излишним перекладывать на зая-
вителя обязанность по возмещению расходов, по-
несенных правообладателем, на представителей. 
Одновременно на правообладателя не следует на-
кладывать обязанность возмещать расходы зая-
вителя на представителей.

Если же в удовлетворении исковых требова-
ний будет отказано, с заявителя могут быть взы-
сканы расходы на услуги представителей патен-
тообладателя по заявлению последнего.

4.6. Приостановление производства по 
делу / объединение дел

В случае если после подачи иска о ненаруше-
нии правообладателем будет подан иск о нару-
шении патента, полагаем целесообразным объе-

динять два соответствующих дела в одно произ-
водство, если основаниями для исков послужили 
одни и те же действия со стороны предполагаемо-
го нарушителя.

При обратной ситуации, т.  е. после подачи 
иска о нарушении патента, подача иска о нена-
рушении должна быть блокирована, так как от-
ветчик может защищаться в обычном порядке и 
использование правовой позиции, специфичной 
для стадии, обычно предшествующей наруше-
нию, выглядело бы нелогичным.

Если же заявитель помимо обращения с иском 
о ненарушении обратился в Палату по патентным 
спорам с возражением против предоставления 
правовой охраны патенту – производство по иску 
о ненарушении патента должно быть приостанов-
лено до разрешения вопроса о действительности 
патента.

Заметим, что нередки и такие ситуации, когда 
патентообладатель обращается за защитой своих 
прав не в суд, а в правоохранительные органы (по-
лицию). В случае проведения полицией проверки 
деятельности лица, добросовестно использующе-
го определенное техническое решение, у  него мо-
гут возникнуть необоснованные экономические 
потери. При таких обстоятельствах подача иска о 
ненарушении должна приводить к приостановле-
нию хода полицейской проверки до разрешения 
судебного дела.

4.7. Правовые последствия рассмотрения 
иска о ненарушении

По результатам рассмотрения иска о ненару-
шении суд должен признать ненарушением ис-
пользование истцом строго определенного тех-
нического решения. В дальнейшем именно такое 
техническое решение истец может использовать 
любыми способами и в любых объемах.

Использование качественно иного техниче-
ского решения, пусть даже с небольшими измене-
ниями, уже не будет охватываться сферой дейст-
вия судебного решения и может повлечь за собой 
ответственность.

Разумеется, суд может и отказать в удовлет-
ворении иска о ненарушении в том случае, если 
лицо не будет признано заинтересованным в его 
подаче либо если действия истца нарушают пра-
ва патентообладателя. В последнем случае патен-
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тообладатель вправе подать к нарушителю иск о 
взыскании компенсации или убытков за исполь-
зование его патента, причем за весь период тако-
го использования. Иное  может повлечь за собой 
злоупотребление правом со стороны лиц, исполь-
зующих технические решения с использованием 
чужих патентов.

Наконец, возможна и такая ситуация, при ко-
торой суд удовлетворит иск о ненарушении, а за-
тем решение будет отменено судом высшей ин-
станции. В таком случае добросовестные действия 
лица, имевшие место с момента вынесения реше-
ния до его отмены, не должны быть основанием 
для применения к нему мер ответственности.

* * *
Подача иска о ненарушении имеет как плюсы, 

так и минусы.
К преимуществам можно отнести возмож-

ность для заявителя избавиться от неопределен-
ности в части определения легальности той дея-
тельности, которую он ведет или планирует вести. 
Кроме того, решение по иску о ненарушении мо-
жет иметь преюдициальный характер в случае по-
следующего возникновения спора о нарушении 
патента.

Главным недостатком иска о ненарушении 
является опасность проинформировать патенто-
обладателя о действиях заявителя и спровоциро-
вать патентообладателя на подачу иска о нару-
шении патента. Заметим, что подача иска о нару-
шении патента возможна как при отказе в удов-
летворении иска о ненарушении, так и при его 
удовлетворении, но в отношении других дейст-
вий, не охваченных решением по иску о ненару-
шении. 

В целом же институт исков о ненарушении 
представляется интересным и нужным в любой 
правовой системе. Практика рассмотрения по-
добных исков в развитых зарубежных порядках 
позволяет констатировать, что в контексте глоба-
лизации экономики и науки, а также сближения и 
унификации правовых норм, подобный иск необ-
ходимо имплементировать и в российскую пра-
вовую систему, как это уже сделали некоторые 
другие страны.

Так, например, в рамках подготовки к ассо-
циации с ЕС Республика Молдова включила в свое 

законодательство положения об иске о ненару-
шении. Им посвящена ст. 74 Закона «Об охране 
изобретений», которая устанавливает, что любое 
лицо вправе предъявить иск против патентообла-
дателя или обладателя исключительной лицензии 
в целях установления того факта, что экономиче-
ская деятельность, которая осуществляется этим 
лицом или для которой им осуществлена реаль-
ная и существенная подготовка, не наносит ущерб 
исключительным правам на патент. 

Если позиция патентообладателя в этом слу-
чае не удовлетворяет указанное лицо или патен-
тообладатель не определил свою позицию в тече-
ние трех месяцев, данное лицо вправе подать в 
компетентную судебную инстанцию иск об уста-
новлении факта ненарушения прав.

Действительность патента не может быть об-
жалована по иску об объявлении о ненарушении 
прав [67].

5. Возможность применения статьи 10  
ГК РФ (злоупотребление правом) при рассмо-
трении исков о ненарушении

Иски о ненарушении имеют двоякую приро-
ду и могут быть подразделены на следующие две 
группы.

1. Простой иск о ненарушении. По такому 
иску суд устанавливает, что заявитель не исполь-
зует некоторые признаки запатентованного объ-
екта и приходит к выводу, что нарушение патента 
отсутствует.

2. Сложный иск о ненарушении. По такому 
иску суд устанавливает, что заявитель использует 
все признаки запатентованного объекта. Однако в 
случае если патентообладатель допускает злоупо-
требление имеющимся правом; представляет не-
обоснованно расширительное толкование  фор-
мулы, дает необоснованное толкование формулы 
при помощи описания патента (или же наоборот 
игнорирует описание при неясности формулы) 
или прибегает к расширительному толкованию 
формулы без учета обратной доктрины эквива-
лентов (о которой будет рассказано ниже), суд мо-
жет сделать вывод о том, что патент не наруша-
ется, поскольку в том виде, на котором настаива-
ет правообладатель, охране подлежать не должен. 
Иными словами, в ситуации, когда формально на-
рушение патента имеет место быть, перед судом 
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стоит задача ограничить толкование формулы па-
тента и удовлетворить иск о ненарушении. 

В такой ситуации суд отказывает патенто- 
обладателю в защите его прав со ссылкой на по-
ложения ст. 10 ГК РФ о злоупотреблении правом.

Важность «сложных» исков о ненарушении 
не вызывает сомнений, поскольку в большинст-
ве случаев (особенно в фармацевтической сфере) 
формально происходят нарушения патентов, од-
нако это сопряжено с недобросовестным поведе-
нием патентообладателей. Подробнее о таких си-
туациях мы расскажем ниже.

Часть II
1. Экономические причины злоупотребле-

ния патентными правами в фарминдустрии
Еще классики марксизма писали: покажите 

капиталисту прибыль в 100 % – и он переступит 
границы закона, гуманности и морали. Фарм- 
индустрия относится к тем видам экономиче-
ской деятельности, где прибыли от продаж того 
или иного препарата могут легко достигать ты-
сяч процентов и более [12]. Однако восприятие 
деятельности иностранных патентообладате-
лей из респектабельных юрисдикций профес-
сиональным сообществом в значительной мере 
искажено. Так, отечественных патентооблада-
телей-сутяжников многие специалисты откры-
то и без экивоков называют патентными тролля-
ми, в то время как к представителям иностран-
ной фарминдустрии такие эпитеты не применя-
ются, несмотря на то что по своей сути явления 
ничем не отличаются, а масштаб злоупотребле-
ний в фарминдустрии в денежном выражении и 
вред, наносимый общественному здравоохране-
нию, трудно сопоставить. Разница состоит толь-
ко в том, что отечественный «тролль» – персо-
наж скорее карикатурный, ему пока не удалось 
стать весомой политической силой, он не вкла-
дывает значительные средства в поддержание 
благоприятного имиджа, не оказывает целена-
правленного воздействия на общественное мне-
ние и в целом не заслуживает серьезного вни-
мания. Публикации авторов, лоббирующих ин-
тересы иностранных фармацевтических кор-
пораций, наоборот, хорошо аргументированы 
и вызывают у лиц, ответственных за политиче-
ские решения, ошибочное представление о том, 

что фармацевтический бизнес тратит почти все 
заработанное не на маркетинг, а на дорогосто-
ящие научные исследования и поддержку рос-
сийской промышленности, при этом едва ли не 
все оставшееся жертвуется на благотворитель-
ность. Единственное, что мешает фармацевти-
ческим компаниям гармонично общаться с па-
циентами, – засилье подделок некачественных и 
фальсифицированных лекарств. Подразумевает-
ся, что к данной категории относятся любые ле-
карства, произведенные отечественной фарма-
цевтической промышленностью или импорти-
рованные без согласия правообладателя. Между 
тем специалистам фармацевтического рынка не 
нужно объяснять, что, как и любой другой биз-
нес, фармацевтический направлен прежде всего 
на достижение прибыли, а не каких-то высоких 
идеалов. В связи с этим международные межпра-
вительственные, а также некоммерческие орга-
низации и органы власти развитых стран – США, 
Великобритании, Германии, Канады и др. – вы-
нуждены регулярно напоминать им о ценно-
сти человеческой жизни, доступности лечения 
и т. п., а в некоторых случаях – применять меры 
правового и политического характера.  Оставим 
в стороне тот факт, что едва ли не каждая круп-
ная фармацевтическая компания подвергается 
штрафам за нарушение антимонопольного зако-
нодательства [13], ненадлежащую лицензионную 
практику, подкуп медицинских специалистов и 
налоговые правонарушения. Поговорим лишь 
о том, что в погоне за прибылью именно в этой 
индустрии, чье процветание как ни в какой дру-
гой области технологии основано на патентах, – 
приобрела широкое распространение практика, 
которую за рубежом принято называть frivolous 
patent practices, а в России наиболее подходя-
щим термином было бы «недобросовестная па-
тентная практика». Суть ее в том, что с помо-
щью разного рода изощренных трюков игрокам 
рынка удается создавать препятствия к исполь-
зованию активных субстанций, уже вышедших 
из-под охраны первичного патента. Существуют 
примеры подобных практик, которые даже со-
гласно российскому законодательству могли бы 
классифицироваться как шикана в соответствии 
со ст. 10 ГК РФ, однако, чтобы признать их тако-
выми, необходимо приложить немало усилий. 
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2. Системные проблемы российского па-
тентного законодательства

Недобросовестная патентная практика экс- 
плуатирует в основном следующие системные 
проблемы российского патентного законодатель-
ства:

1) закон не устанавливает точных разграниче-
ний между правами патентообладателя на запрет 
третьим лицам использовать решение, формаль-
но подпадающее под патент, и правами общества 
на свободное использование решений, попавших 
в общественное достояние либо не соответствую-
щих условиям патентоспособности;

2) закон устанавливает ограничение срока 
действия исключительных прав 20-25 лет, но в то 
же время допускает при определенных услови-
ях получение патента на полностью идентичный 
продукт или способ при выявлении у него ранее 
неизвестных (но имманентно присущих) особен-
ностей или свойств (селективные изобретения);

3) закон допускает расширительное толко-
вание формулы изобретения с учетом описания, 
чертежей и доктрины эквивалентов, но в то же са-
мое время не содержит каких-либо четких огра-
ничений такого толкования;

4) закон запрещает использование зависимых 
изобретений, но в то же время не содержит четких 
критериев зависимости;

5) закон устанавливает пресекательный срок 
для продления срока действия патента, отсчиты-
ваемый с даты получения первого разрешения, 
но не устанавливает, какое именно разрешение 
является первым и не устанавливает процедуру 
оспаривания решений ЕАПО о продлении срока 
действия патента;

6) закон устанавливает двухступенчатую про-
цедуру контроля правомерности выдачи патента, 
при которой административный орган – Роспатент 
– является обязательной досудебной инстанцией, 
в то время как Суд по интеллектуальным правам, 
являясь по сути кассационной инстанцией, лишь 
контролирует законность решений, принятых Ро-
спатентом. Однако поскольку коллегия Палаты по 
патентным спорам Роспатента не наделена равны-
ми с судом процессуальными возможностями, она 

не может допрашивать свидетелей, рассматривать 
доказательства, назначать независимую эксперти-
зу2, чем фактически лишает лиц, подающих возра-
жение против выдачи патента, права на эффектив-
ную судебную защиту, в случаях когда возражение 
мотивировано невозможностью достижения тех-
нического результата или осуществления изобре-
тения, когда такие дефекты могут быть продемон-
стрированы только эмпирическим путем. То же 
касается случаев, когда в основу выводов о реали-
зуемости изобретения или о действительном ре-
шении технической проблемы положены фальси-
фицированные эмпирические данные. Осущест-
вление гарантированного Конституцией РФ права 
на судебную защиту в таких случаях будет требо-
вать от Суда по интеллектуальным правам РФ вый-
ти за пределы простого контроля законности ре-
шений Роспатента.

Необходимо отметить: проблема, которую 
мы поднимаем, намного глубже, чем простое 
противостояние иностранных и отечественных 
фармпроизводителей или, как указывают неко-
торые специалисты, противостояние «патрио-
тов» и «западников». Мы далеки от того, чтобы 
слепо занять чью-либо сторону, так как патен-
ты одинаковым образом используют и те и дру-
гие. На данном этапе развития российского па-
тентного права на стороне иностранной фарма-
цевтики по стечению обстоятельств оказалось 
подавляющее превосходство в силе, поэтому их 
«успехи» в области недобросовестной патентной 
практики больше заметны.

Корень проблемы – в том, что предоставляя 
патентообладателю мощные средства для защи-
ты своей монополии, накануне вступления Рос-
сии в ВТО (когда вопрос качества патентной охра-
ны стоял наиболее остро) законодатель не поза-
ботился о том, чтобы одновременно предложить 
адекватные механизмы для борьбы с неизбежны-
ми злоупотреблениями, с которыми уже давно на-
учились бороться в странах с развитым правопо-
рядком.

Существующий на данный момент инстру-
ментарий для борьбы со злоупотреблениями, ко-
торый предлагает российское законодательст-

2	 Заметим, что, аналогичный орган Европейского патентного ведомства при необходимости вправе обращаться к судебным 
органам для приведения свидетелей к присяге и предупреждения их об уголовной ответственности.
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во, нельзя признать удовлетворительным. Более 
того, некоторые специалисты, в том числе из Рос- 
патента, не осознают, что действия, являющие-
ся злоупотреблением правом, далеко не всегда 
могут быть пресечены аннулированием патента: 
ведь даже действительный патент (который не-
возможно аннулировать) может использоваться 
незаконным образом, в частности – вследствие 
превратного толкования объема прав, предостав-
ленных на основе формулы изобретения.

В связи с отсутствием закрепленных в судеб-
ной практике подходов к решению упомянутых 
проблем любой, кто осмеливается приступить 
к использованию изобретения, вышедшего из-
под охраны и осложненного вторичными патен-
тами, оказывается в зоне высокого риска. Такое 
лицо остро нуждается в правовой определенно-
сти, чтобы принять решение о подготовке к вы-
воду лекарственного средства на рынок либо про-
должить использование того, что оно имело право 
использовать на законных основаниях до появле-
ния вторичного патента или, несмотря на вторич-
ный патент, объем охраны по которому неясен в 
силу расплывчатости формулировок или отсутст-
вия четкого правового регулирования.

Ниже мы рассмотрим типичные примеры па-
тентных практик, которые могут привести к злоу-
потреблению патентными правами:

3. Есть ли нарушение, и если есть, кто 
именно нарушает патент?

Буквальное толкование статьи 1358 ГК РФ 
приводит к тому, что изготовитель и распростра-
нитель лекарственного средства (ЛС) не могут 
быть нарушителями патента на применение из-
вестного ЛС по новому назначению или новым 
способом в силу того, что они непосредственно не 
осуществляют такое применение или такой спо-
соб, либо в силу того, что применение или осу-
ществление такого способа происходит конечным 
потребителем и не может рассматриваться в ка-
честве нарушения патента в силу статьи 1359 ГК 
РФ. Между тем патентообладатели рассматрива-
ют изготовление и продажу в качестве «угрозы 
нарушения» их патентных прав. В этой связи вы-

вод на рынок ЛС почти всегда чреват конфликтом 
с патентообладателем.

Статья 1359 ГК РФ устанавливает, что некото-
рые виды использования изобретения, в частно-
сти проведение научного исследования и приме-
нение в личных целях, не являются нарушением 
патента на изобретение.

Вызывает споры вопрос, является ли изготов-
ление ЛС для применения по определенному на-
значению или определенным способом наруше-
нием, если изготовитель не осуществляет такое 
применение и не реализует такой способ.

Может ли патент на применение ЛС по опре-
деленному назначению в принципе быть нару-
шен, если непосредственное применение осу-
ществляет не изготовитель и распространитель, а 
конечный потребитель (пациент)?

Показательным здесь является, например, 
дело о нарушении евразийского патента № 41073, 
выданного на «Способ лечения индивидуума с B-
клеточной лимфомой, предусматривающий введе-
ние синергетической терапевтической комбина-
ции, включающей по крайней мере одно антитело 
против CD20 и по крайней мере один цитокин, где 
указанный способ имеет лучший терапевтический 
эффект, чем другие терапевтические способы лече-
ния, проводимые отдельно» а также на «Способ ле-
чения индивидуума с B-клеточной лимфомой, пред-
усматривающий введение пациенту синергетиче-
ской комбинации, содержащей терапевтически эф-
фективное количество антитела против CD20 и по 
меньшей мере один химиотерапевтический агент, 
причем способ обеспечивает уничтожение клетки 
B-клеточной лимфомы с синергетическим эффек-
том, превышающим тот, который достигается 
с использованием антитела против CD20 или хи-
миотерапевтического агента отдельно». Патенто- 
владелец полагал, что действия ответчика по вве-
дению антитела в гражданский оборот создает уг-
розу нарушения его права и являются предложе-
нием о применении охраняемого способа, так как 
в инструкции к препарату ответчика содержалось 
указание о том, что антитело может вводиться в 
«комбинации с химиотерапией» или «после ответа 
на индукционную терапию». Отказывая в удовле- 

3	 Заметим, что, аналогичный орган Европейского патентного ведомства при необходимости вправе обращаться к судебным 
органам для приведения свидетелей к присяге и предупреждения их об уголовной ответственности.
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творении требований истца, суд отметил, что от-
ветчик является лишь изготовителем и распро-
странителем препарата и никоим образом не мо-
жет быть лицом, осуществляющим способ (меди-
цинским учреждением) ввиду отсутствия у него 
соответствующей лицензии. Такая логика остав-
ляет больше вопросов, чем ответов. Например, бу-
дет ли медицинское учреждение нарушать патент 
при использовании антитела в комбинации с хи-
миотерапией?

Еще более важен вопрос о том, будут ли про-
изводители, посредники или аптечные учрежде-
ния считаться нарушителями патента (или лица-
ми, осуществляющими приготовление к наруше-
нию патента), если фактическое применение ле-
карственного средства, охраняемого патентом 
«на применение» или «на способ» осуществляется 
только конечным потребителем в личных неком-
мерческих целях и вне пределов медицинского 
учреждения (т. е. в соответствии c четвертой ча-
стью ст. 1359 Кодекса). Этот вопрос возник, в част-
ности, в связи с деятельностью компании «Пфай-
зер», которая на протяжении нескольких лет мно-
гократно вчиняла и практически сразу же отказы-
валась от исков о нарушении патента № 2373938 
на применение известного вещества, – силдена-
фила4, – по новому назначению до принятия по 
делу какого-либо решения [17 – 19]. Можно найти 
различные объяснения подобной тактике, в том 
числе вполне благовидные, однако ее результа-
том стало создание нервозной обстановки в сре-
де производителей, дистрибьюторов и аптечных 
сетей. Многие из них отказались от распростране-
ния дженерикового препарата.

Следует отметить, что ни одно из подобных 
дел не только не дошло до высших судебных ин-
станций, многие вообще не дошли до суда. При-
чина состоит в том, что ситуация правовой нео-
пределенности, при которой патентообладатели 
могут безнаказанно запугивать тех, кто использу-
ет или намерен использовать подобного рода изо-
бретения, устраивает их больше, чем любое реше-
ние суда, которое может оказаться не в их пользу.

Надеемся, однажды эта проблема все же бу-
дет решена на уровне практики судов провероч-
ных инстанций.

4. Продление срока действия патента
Актуальными в сфере фармацевтического па-

тентования являются две проблемы, связанные с 
продлением срока действия патента:

1) фактическая невозможность оспаривания 
незаконного решения Роспатента в силу недоста-
точности 3-месячного процессуального срока и

2) юридическая невозможность оспаривания 
незаконного решения ЕАПО, связанная с отсутст-
вием каких-либо правовых механизмов для этого.

4.1. Незаконное решение Роспатента о 
продлении срока действия патента РФ трудно 
оспорить в течении трех месяцев и невозмож-
но оспорить за пределами этого срока

Злоупотребления, которые допускают патен-
тообладатели при продлении срока действия па-
тентов на лекарственные средства, весьма мно-
гообразны [11], однако мы остановимся только на 
тех аспектах этой темы, которые относятся к их 
пресечению.

Установление соответствия лекарственного 
средства, в отношении которого испрашивается 
продление срока действия патента, для запатен-
тованного продукта представляет непростую за-
дачу. В соответствии с порядком продления срок 
действия патента, установленным законом и Ад-
министративным регламентом, проверка по заяв-
лению проводится с учетом формулы и описания 
изобретения, при этом исследованию подлежат 
только те документы, относящиеся к регистрации 
лекарственного средства, пестицида или агрохи-
миката, которые предоставлены самим патентоо-
бладателем. В соответствии с пунктом 10.9 ранее 
действовавшего Административного регламен-
та по продлению срока действия патента (новый 
регламент содержит аналогичные положения) па-
тентообладатель обязан предоставить в Роспатент 
заверенную копию официального документа, со-
держащего сведения о лекарственном средстве 
на применение которого получено разрешение, 
«позволяющие отнести изобретение, охаракте-
ризованное в независимом пункте формулы изо-
бретения, к указанному лекарственному средст-
ву». В качестве таких документов принимается, 
«фармакопейная статья на лекарственное сред-

4	 Более известен под торговым наименованием «Виагра».
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ство, нормативная документация, инструкция по 
применению». В дополнение к этим документам 
заявитель должен предоставить сведения о реги-
страционном номере и дате получения первого 
разрешения уполномоченного органа на приме-
нение указанного лекарственного средства, пе-
стицида или агрохимиката. Под «первым разре-
шением» на применение понимается такое разре-
шение, которое «позволяет начать использовать 
такое изобретение». Кроме того, пункт 10.9 тре-
бует, чтобы к заявлению был приложен документ, 
содержащий «утверждение о том, что указанное 
разрешение является первым». При этом закон и 
иные правовые акты не устанавливают каких-ли-
бо правовых последствий, если такое утверждение 
является ложным. Также регламент не предусма-
тривает проведение Роспатентом какого-либо ис-
следования для проверки: действительно доку-
менты, предоставленные заявителем, относятся к 
первому разрешению или нет. Этот тезис находит 
подтверждение в судебной практике.

Согласно решению [20], заявитель КРКА д.д., 
Ново место, обратился в суд с заявлением о при-
знании незаконными действий Роспатента по 
продлению до 6 февраля 2017 г. срока действия 
патента РФ № 2053229 на изобретение «Произ-
водные бензимидазола и фармацевтическая ком-
позиция, обладающая антагонистической актив-
ностью в отношении ангиотензина, на их основе». 
Заявление о продлении срока действия патен-
та РФ № 2053229 поступило в Роспатент 25 фев-
раля 2005 г. В качестве разрешения на примене-
ние лекарственного средства патентообладатель 
30 августа 2005 г. представил нотариально заве-
ренную копию регистрационного удостоверения 
Росздравнадзора от 31 августа 2004 г. и выписку 
из «Списка фармацевтических веществ». Заве-
ренный перевод выписки поступил в Роспатент 
28 декабря 2005 г. По результатам анализа выше-
указанных документов, представленных патенто-
обладателем, Роспатент принял решение о про-
длении срока действия патента РФ № 2053229. 
Сведения о продлении срока действия патента 
на изобретение внесены в Государственный ре-
естр изобретений Российской Федерации и опу-
бликованы в официальном бюллетене Роспатен-
та 20 февраля 2007 г. Суд отметил, что ходатайст-
во о продлении срока действия патента подается 

в период действия патента до истечения шести 
месяцев с даты получения первого разрешения 
или даты выдачи патента в зависимости от того, 
какой из этих сроков истекает позднее. Он также 
указал на соблюдение патентообладателем требо-
вания о предоставлении заверенных официаль-
ных копий документов, содержащих сведения о 
продукте, позволяющие его идентифицировать с 
продуктом, охарактеризованным в формуле запа-
тентованного изобретения, регистрационный но-
мер и дату получения первого разрешения упол-
номоченного органа на применение этого про-
дукта. Поскольку патентообладателем соблюдены 
все требования нормативных актов к документам, 
заявление подано в срок шесть месяцев с даты 
выдачи разрешения, а Роспатент в пределах сво-
ей компетенции проверил соответствие докумен-
тов установленным требованиям, суд принял ре-
шение отказать в удовлетворении иска. При этом 
довод заявителя КРКА д.  д., Ново место, о том, 
что у патентообладателя имелось более раннее 
разрешение уполномоченного органа на приме-
нение лекарственного препарата по патенту РФ  
№ 2053229, а, следовательно, Роспатент не дол-
жен был продлевать срок действия патента, судом 
признан необоснованным, поскольку заявитель 
не предоставил доказательства, подтверждающие 
данное утверждение. Также судом сделан важный 
вывод о том, что самостоятельный поиск инфор-
мации обо всех имеющихся у патентообладателя 
разрешениях на применение лекарственного препа-
рата не входит в компетенцию Роспатента, поэ-
тому Роспатент не имел законных оснований для 
отказа в продлении срока действия патента РФ  
№ 2053229. Наряду с указанными выше обсто-
ятельствами одним из оснований для отказа в 
удовлетворении заявления в этом и  других по-
добных делах послужил пропуск заявителем трех-
месячного срока, установленного в ч. 4 ст. 198 Ар-
битражного процессуального кодекса РФ, для об-
жалования ненормативных правовых актов.

Это решение было обжаловано в апелляци-
онную инстанцию. Отказывая в удовлетворении 
ходатайств о восстановлении срока, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 198 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, суд ссыла-
ется на правовую позицию Конституционного 
Суда [21, 22] о том, что само по себе установле-
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ние в законе сроков для обращения в суд с за-
явлениями о признании ненормативных право-
вых актов недействительными, а решений, дей-
ствий (бездействия) – незаконными «обусловле-
но необходимостью обеспечить стабильность и 
определенность административных и иных пу-
бличных правоотношений, и не может рассма-
триваться как нарушающее право на судебную 
защиту, поскольку несоблюдение установлен-
ного срока в силу соответствующих норм Арби-
тражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, не является основанием для отказа 
в принятии заявлений по делам, возникающим 
из административных и иных публичных право-
отношений, – вопрос о причинах пропуска срока 
решается судом после возбуждения дела, то есть 
в судебном заседании».

Таким образом, восстановление пропущен-
ного срока для подачи заявления о признании не-
нормативного правового акта недействительным 
возможно по ходатайству заявителя при условии, 
если заявителем доказано, что несоблюдение сро-
ка обусловлено уважительными причинами.

При этом суд отклонил довод заявителя о 
том, что о совершении оспариваемых действий 
ему стало известно лишь 5 мая 2010 г., отметив, 
что заявитель узнал или должен был узнать о не-
нормативном правовом акте из публикации соот-
ветствующего уведомления от 20 февраля 2007 г. 
в официальном бюллетене Роспатента «Изобре-
тения. Полезные модели» № 05/2007. По мнению 
суда «публикация данных сведений относится к 
общеизвестной информации, которую не знать 
заявитель не мог, поскольку опубликована в офи-
циальном издании Роспатента, которое является 
оперативным, исчерпывающим источником ин-
формации о заявленных изобретениях … а также 
о нормативных актах и других официальных све-
дениях и сообщениях Роспатента».

Из анализа рассмотренного выше дела сле-
дуют выводы о наличии в действующем законо-
дательстве серьезных дефектов, без исправления 
которых нельзя считать соблюденным баланс ин-
тересов главных направлений фармбизнеса:

– во-первых, продление срока действия па-
тента осуществляется без проверки достоверно-
сти утверждения патентообладателя о том, что 
представленные документы относятся к первому 

разрешению, которое позволяет начать использо-
вание изобретения;

– во-вторых, срок для обжалования ненор-
мативного правового акта, а именно, решения о 
продлении срока действия патента, исчисляется с 
момента, когда заявитель должен был узнать о та-
ком решении, то есть с даты публикации соответ-
ствующих сведений в официальном бюллетене;

– в-третьих, неверно распределено бремя до-
казывания, т. к. в настоящее время лицо, оспари-
вающее акт продления срока действия патента не 
имеет доступа ни к материалам, на основе кото-
рых было осуществлено такое продление, ни к ре-
гистрационным досье на лекарственные препа-
раты, сравнение которых могло бы доказать, что 
разрешение не является первым;

– в четвертых, законом не установлена какая-
либо ответственность патентообладателя за пре-
доставление документов, содержащих заведомо 
ложные сведения.

Поскольку пункт 18 ст. 18 Федерального за-
кона «Об обращении лекарственных средств» [23] 
устанавливает шестилетний срок эксклюзивно-
сти данных регистрационного досье, лицо, сомне-
вающееся в правомерности продления срока дей-
ствия патента, практически наверняка пропустит 
3-месячный срок для оспаривания решения Рос- 
патента о продлении, задолго до того, как необ-
ходимые сведения о ранее зарегистрированном 
препарате станут доступными.

При существующем положении Роспатент не 
проверяет, действительно ли разрешение, пред-
ставленное патентообладателем, является пер-
вым; а третьи лица не могут самостоятельно осу-
ществлять полноценное сравнение лекарствен-
ных средств, на которые в разное время выданы 
регистрационные удостоверения, поскольку ис-
черпывающая информация о составе зарегистри-
рованных лекарственных средств не является об-
щедоступной.

Указанная выше проблема коротких сро-
ков нуждается в эффективном решении. По сво-
ей природе исключительные права на изобрете-
ние, предоставляемые в случае продления срока 
действия патента, ничем не отличаются от прав, 
которые предоставляются заявителю после про-
верки изобретения на соответствие условиям па-
тентоспособности «новизна», «изобретательский 
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уровень» и «промышленная применимость». Од-
нако, в отличие от решения о продлении срока 
действия патента, решение о выдаче патента мо-
жет быть обжаловано в связи с несоответствием 
изобретения условиям выдачи патента в течение 
всего срока его действия. Столь различное регу-
лирование сроков оспаривания ненормативных 
актов в двух весьма близких ситуациях ничем не 
обосновано.

До тех пор пока срок оспаривания незакон-
ного продления будет ограничен 3 месяцами, ос-
новной формой защиты лица, приступающего к 
изготовлению лекарственного средства, может 
быть лишь требование о признании такого дей-
ствия злоупотреблением правом по ст.  10 ГК РФ 
либо требование о «неприменении судом акта го-
сударственного органа или органа местного са-
моуправления, противоречащего закону» согла-
сно ст. 12 Кодекса. Причем логичнее всего исполь-
зовать такие основания именно в рамках иска о 
ненарушении, а не тогда, когда добросовестность 
стороны, апеллирующей к этим основаниям, тоже 
вызывает вопросы.

4.2. Незаконное решение ЕАПО о продле-
нии срока действия евразийского патента и 
невозможность его  оспаривания

Рассматривая положения законодательст-
ва о проверке законности продления срока дей-
ствия патента РФ и учитывая, что на территории 
Российской Федерации также действуют евразий-
ские патенты на изобретения, необходимо рас-
смотреть вопрос об оспаривании ненормативных 
правовых актов Евразийской патентной органи-
зации о продлении срока действия патента, отно-
сящегося к лекарственному средству.

Прежде всего необходимо отметить, что во-
прос о возможности оспаривания решения о про-
длении срока действия евразийского патента ра-
нее не становился предметом рассмотрения в 
суде или научной литературе.

Евразийская патентная организация (ЕАПО) 
является международной межправительствен-
ной организацией. ЕАПО имеет статус юридиче-
ского лица и в каждом договаривающемся госу-
дарстве ЕАПО обладает правоспособностью, ко-

торая признана за юридическими лицами в со-
ответствии с национальным законодательством 
данного государства согласно п. 2 ст. 2 Евразий-
ской патентной конвенции (ЕАПК) Помимо ЕАПК 
деятельность ЕАПО регламентируется Инструк-
цией к ЕАПК, Административной инструкцией к 
ЕАПК, приказами исполнительного органа ЕАПО 
и иными актами нормативного характера, ре-
гламентирующими деятельность ЕАПО. ЕАПК и 
иные нормативные акты, принятые ЕАПО в пре-
делах компетенции, установленной ЕАПК, име-
ет статус международных договоров РФ, кото-
рые в соответствии с Конституцией РФ являются 
составной частью правовой системы РФ (п. 1 ст. 
7). Международные договоры РФ применяются 
к имущественным и личным неимущественным 
отношениям, основанные на равенстве, автоно-
мии воли и имущественной самостоятельности 
участников непосредственно, кроме случаев, ког-
да из международного договора следует, что для 
его применения требуется издание внутригосу-
дарственного акта. Если международным догово-
ром РФ установлены иные правила, чем те, кото-
рые предусмотрены гражданским законодатель-
ством,  – применяются правила международного 
договора (п. 2 ст. 7).

Деятельность ЕАПО, предусмотренная норма-
тивными актами ЕАПО, может выражаться при-
нятием в установленном порядке решений и со-
вершении, иных действий, направленных в том 
числе на признание, изменение, продление или 
прекращение исключительных прав на изобрете-
ние. Эти решения являются непосредственно дей-
ствующими, и для их вступления в силу не требу-
ется издание внутригосударственного акта.

Рассмотрим подробнее положения россий-
ского законодательства, регламентирующие дей-
ствие исключительных прав на изобретение, про-
дление срока действия исключительных прав на 
изобретение и защиту этих прав.

На территории РФ действуют исключитель-
ные права на результаты интеллектуальной дея-
тельности, установленные международными до-
говорами РФ и ГК РФ5, в частности признаются 
исключительные права на изобретения, удосто-
веренные патентами, имеющими силу на терри-

5	 Пункт 1 ст. 1231 ГК РФ.
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тории РФ в соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации6. С признанием 
исключительного права на результат интеллек-
туальной деятельности в соответствии с между-
народным договором РФ содержание права, его 
действие, ограничения, порядок его осуществле-
ния и защиты определяются ГК РФ независимо 
от положений законодательства страны возник-
новения исключительного права, если таким ме-
ждународным договором или ГК РФ не предусмо-
трено иное7. Продолжительность срока действия 
исключительного права, порядок исчисления это-
го срока, основания и порядок его продления, а 
также основания и порядок прекращения исклю-
чительного права до истечения срока устанавли-
ваются ГК РФ8.

Законодательство устанавливает различный 
правовой режим для исключительного права, удо-
стоверенного патентом РФ, выданным федераль-
ным органом исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности, и исключительного 
права, для действия которого на территории РФ 
требуется признание на основании международ-
ного договора.

Поскольку действие исключительного права, 
признаваемого в силу международного догово-
ра РФ, и его защита определяются по ГК РФ не-
зависимо от законодательства страны возник-
новения, – мы можем сделать вывод о том, что 
порядок продления срока действия патента мо-
жет определяться в соответствии с положениями 
российского законодательства в части, не проти-
воречащей международному договору РФ, имею-
щему большую юридическую силу. В то же вре-
мя, поскольку ст. 1230 ГК РФ в отношении осно-
ваний и порядка прекращения исключительного 
права отсылает к положениям ГК РФ, причем по-
следние регламентируют только основания и по-
рядок прекращения исключительного права на 
изобретение, удостоверенного российским па-
тентом, следует сделать вывод, что при прекра-
щении исключительного права, удостоверенно-
го иным патентом помимо российского, следует 

применять положения международного догово-
ра РФ.

Таким образом, основания и порядок прекра-
щения исключительного права, удостоверенного 
евразийским патентом, могут определяться толь-
ко евразийским законодательством.

В то же время евразийское законодательство 
не предусматривает возможность оспаривания 
решения о продлении срока действия евразий-
ского патента на территории Российской Федера-
ции.

По мнению К.В. Осипова [24], оспаривание 
решения о продлении срока действия евразий-
ского патента возможно в силу положений ст. 12 
ГК РФ о том, что «защита гражданских прав мо-
жет осуществляется … иными способами, пред-
усмотренными законом», и главы 24 Арбитраж-
ного процессуального кодекса, предусматриваю-
щей возможность «рассмотрения дел об оспари-
вании ненормативных правовых актов, решений 
и действий (бездействия) … иных органов, орга-
низаций, наделенных федеральным законом от-
дельными государственными или иными публич-
ными полномочиями, должностных лиц». При 
этом К.В. Осипов предлагает рассматривать ЕАПО 
в качестве «иной … организации», а основанием 
для наделения ЕАПО публичными полномочия-
ми считать Федеральный закон от 1 июня 1995 г.  
№ 85-ФЗ «О ратификации Евразийской патен-
тной конвенции»9.

Между тем указанное мнение представляется 
недостаточно обоснованным, поскольку, как ска-
зано выше, правовые нормы ГК РФ сконструиро-
ваны таким образом, что они никоим образом не 
регламентируют продление срока действия и пре-
кращение исключительных прав, признанных на 
основании международного договора и удостове-
ренных патентом, отличным от патента РФ. Поэ-
тому порядок оспаривания действия евразийско-
го патента или решения о продлении срока дейст-
вия евразийского патента на территории РФ, так 
же как и компетенция национального юрисдик-
ционного органа по указанным вопросам, может 

6	 Статья 1346 ГК РФ.
7	 Пункт 2 ст. 1231 ГК РФ.
8	 Пункт 2 ст. 1230 ГК РФ.
9	 Собрание законодательства Российской Федерации от 1995 г. № 23. Ст. 2170.
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определяться положениями российского законо-
дательства только при наличии прямого указания 
на это в международном договоре РФ.

Указание о компетенции национального 
юрисдикционного органа содержится в ЕАПК в 
отношении споров о действительности патента 
исключительных прав. Пункт 1 ст. 13 ЕАПК гласит, 
что «любой спор, касающийся действительности 
евразийского патента в конкретном Договарива-
ющемся государстве или нарушения евразийско-
го патента в конкретном Договаривающемся го-
сударстве, разрешается национальными судами 
или другими компетентными органами этого го-
сударства на основании настоящей Конвенции и 
Патентной инструкции. Решение имеет силу лишь 
на территории Договаривающегося государства».

При этом ни ЕАПК, ни иные нормативные 
акты ЕАПО не регламентируют порядок оспари-
вания решений ЕАПО о продлении срока дейст-
вия патента. Аналогичным образом не преду- 
сматривается возможность оспаривания отказа 
в удовлетворении возражения на решение Евра-
зийского патентного ведомства об отказе в выда-
че евразийского патента [24] (п. 2 ст. 48 инструк-
ции к ЕАПК устанавливает, что такой отказ явля-
ется окончательным) или оспаривание решения 
ЕАПО об административном аннулировании ев-
разийского патента или об отказе в аттестации 
евразийского патентного поверенного.

В этой связи лицо, которому стало известно 
о нарушении условий продления срока действия 
евразийского патента, может защититься от его 
действия единственно возможным способом – 
в рамках иска о ненарушении обратиться к суду 
с просьбой отказать в защите исключительного 
права патентовладельца, которое было получено 
им в обход закона.

Весьма показательным примером подхо-
да иностранных судов к злоупотреблениям этого 
рода может послужить европейское дело, в кото-
ром вначале Европейская комиссия наложила на 
компанию АстраЗенека 60-милионный штраф за 
нарушение антимонопольного законодательст-

ва при отзыве компанией разрешений на приме-
нение омепразола10, а затем и Европейский суд 
справедливости [26] впервые применил доктри-
ну misuse of patent system к неправомерному про-
длению срока действия патента на омепразол [25] 
путем обмана патентных ведомств европейских 
стран, так как компания представляла ложные 
сведения о дате получения первого разрешения.

Также итальянский суд признал злоупотреб- 
лением доминирующим положением путем 
превратного использования патентной системы 
действия компании «Пфайзер», направленные 
на искусственный обход норм закона, ограничи-
вающих срок подачи заявления на продление па-
тента [25]. Обход закона состоял в том, что ком-
пания «Пфайзер» сначала продлила срок дейст-
вия основного патента на препарат ксалатан, а 
затем, по истечении значительного периода вре-
мени – срок действия второго патента на ксала-
тан, который был получен по выделенной заявке 
(из заявки на основной патент). Если даже дело 
«Пфайзер» европейские правоприменители ква-
лифицируют, как злоупотребление, то практику, 
при которой некоторым иностранным фарма-
цевтическим компаниям удается обойти 6-ме-
сячный срок подачи заявления о продлении сро-
ка действия патента в соответствии со ст. 1363 
ГК РФ только за счет того, что взамен частично 
аннулированного патента им выдается новый с 
другим номером, следует признать вдвойне сом-
нительной.

Попытки защиты от действий патентообла-
дателя по продлению срока охраны за пределы 
установленного максимального срока в России 
известны, но пока не имеют большого успеха, в 
частности, в деле против той же компании «Пфай-
зер», ответчик указывал на тот факт, что закон 
не предусматривает охрану химического соеди-
нения сроком более 25 лет. Однако этот довод не 
был рассмотрен судами ни в делах об оспарива-
нии решении о продлении срока действия более 
позднего патента на идентичное изобретение, ни 
в делах о нарушении более позднего патента на 

10	 Когда дженериковые компании начинали проводить тестирование для вывода ранее зарегистрированных АстраЗенекой 
капсул, последняя отзывала разрешение на продажу омепразола в капсулах и начинала продавать омепразол в таблетках, 
в результате чего все приготовления дженериковых компаний к производству омепразола в капсулах оказывались бес-
смысленными, так как они не могли ссылаться на сведения о ранее проведенных клинических испытаниях омепразола в 
капсулах.
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идентичное изобретение. Хотя в решении суда го-
ворится [16]:

«Доводы апелляционной жалобы о том, что 
со стороны истца имеет место злоупотребление 
правом – продление истцом патентов Российской 
Федерации № 2114838 и № 2095358, отклоняют-
ся апелляционным судом. Правомерность продле-
ния исключительного права на патент Российской 
Федерации № 2114838 установлена Судом по ин-
теллектуальным правам в делах № СИП-17/2015 и  
№ СИП-308/2015. При этом согласно пункту 5 ста-
тьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации 
добросовестность участников гражданских право-
отношений и разумность их действий предполага-
ются. Никаких доказательств о наличии признаков 
злоупотребления правом в действиях истца от-
ветчик в порядке статьи 65 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации не пре-
доставил. В этой связи утверждение ответчика 
о получении охраны вещества ”вориконазол” 
на срок, превышающий 25 лет, не основано на 
законодательстве, материалах дела, противо-
речит вынесенным судебным актам по делам 
№ СИП-17/2015 и № СИП-308/2015».

Тем не менее это решение не вносит ясно-
сти в вопрос о злоупотреблении правом, так как в 
действительности в делах СИП-17/2015 и № СИП-
308/2015  идентичность изобретений никак не ис-
следовалась. В этой связи неясно, каковы были бы 
выводы суда, если бы идентичность изобретений 
была и в самом деле исследована и доказана.

Кроме того, вряд ли в подобных случаях будет 
верно рассматривать действия патентообладате-
ля в качестве шиканы, ибо, продлевая срок дейст-
вия патента, он не преследует единственную цель 
навредить каким-то конкретным дженериковым 
производителям или обществу в целом. Уместнее 
ставить перед судом вопрос именно об обходе за-
кона, т. к. подобные действия явным образом вхо-
дят в противоречие с нормативно закрепленным 
принципом ограничения срока действия патента 
на изобретение. К тому же аргументы о недобро-
совестности истца выглядят органично только в 
случае добросовестного поведения самого ответ-
чика – то есть в рамках иска о ненарушении.

5. Неопределенность объема правовой ох-
раны по патенту

Большая дискуссия между специалистами на 
протяжении нескольких десятилетий идет вокруг 
того, какие признаки считать эквивалентными, 
а какие – нет. Независимо от убедительности до-
водов, высказываемых участниками этой дискус-
сии, мы не ожидаем, что когда-нибудь наступит 
хотя бы видимость определенности в этом вопро-
се, до той поры, пока при установлении факта ис-
пользования или неиспользования изобретения 
в материальном объекте или в способе суд будет 
всецело полагаться на мнение эксперта. О содер-
жании экспертных заключений и о мотивах, по-
будивших того или иного эксперта признать ка-
кие-то признаки эквивалентными, мы в лучшем 
случае узнаем от коллег и из слухов. Крайне ред-
ко вопрос об эквивалентности попадает в сферу 
внимания суда и лишь изредка  служит поводом 
для назначения повторной или дополнительной 
экспертизы.

Как показывает анализ публикаций, при уста-
новлении эквивалентности признаков все чаще 
возникают не столько вопросы, требующие ка-
ких-то специальных познаний в науке или в тех-
нике, сколько вопросы юридического характера, 
разрешение которых является прерогативой суда. 
В тех странах, где иски о нарушении патента рас-
сматриваются одновременно с исками о его дей-
ствительности, суд активно вырабатывает подхо-
ды не только к расширительному, но и к ограни-
чительному толкованию признаков по формуле 
изобретения. Россия не относится к числу таких 
стран, однако проблему расширительного и ог-
раничительного толкования обходят стороной не 
только суды. Лишь считанные единицы отечест-
венных специалистов (а, следовательно, и судеб-
ных экспертов) уделяют внимание этой теме, да 
и те ведут ожесточенные споры друг с другом о 
точном списке критериев эквивалентности, ме-
тодологии анализа, возможности применения 
устаревших инструкций, разъясняющих порядок 
применения доктрины эквивалентов и т. п. Этот 
путь ведет в тупик. Мнение отдельных специали-
стов, пусть даже и очень авторитетных, по вопро-
сам права не носит общеобязательного характера 
и никогда не устроит всех, особенно если оно не 
поддерживается другими специалистами.

В этой связи введение в российское законо-
дательство иска о ненарушении патента и повы-
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шение за счет этого правотворческой активности 
суда мы считаем на сегодняшний день единствен-
ным приемлемым способом установить ясные и 
единые как для создателей, так и для пользова-
телей интеллектуальной собственности правила 
толкования формулы изобретения. Мы полага-
ем, что судебный эксперт как специалист в сво-
ей области техники должен отвечать только на во-
просы, относящиеся к его компетенции, в то вре-
мя как вопросы юридического характера долж-
ны разрешаться судом. Причем для правильного 
применения доктрины эквивалентов, как мы по-
лагаем, суды и стороны иска не должны ограни-
чиваться простой постановкой перед экспертом 
широкого вопроса об эквивалентности, фактиче-
ски перекладывая на него бремя разрешения как 
технических, так и юридических вопросов. По-
скольку эксперт не вправе самостоятельно соби-
рать какие-либо доказательства11, именно сторо-
ны должны заранее учитывать все факторы, влия-
ющие на объем правовой охраны по патенту, пра-
вильно формулировать вопросы для экспертизы и 
своевременно собирать и предоставлять суду все 
необходимые сведения, которые обосновывают 
их правовую позицию.

Попробуем рассмотреть факторы, суживаю-
щие объем патентных прав по формуле изобрете-
ния по сравнению с его буквальным толкованием 
или с расширительным толкованием с учетом до-
ктрины эквивалентов. Некоторые из этих факто-
ров хорошо известны в иностранной патентной 
практике [10], где принято определять объем пра-
вовой охраны по следующей формуле:

{Объем правовой охраны по формуле изобре-
тения} = {Буквальное толкование формулы изо-
бретения} + {Расширительное толкование при-
знаков по формуле изобретения с учетом доктри-
ны эквивалентов} - {Все то, что находится в обще-
ственном достоянии} - {Все то, что направлено на 
решение иной технической проблемы} - {Все то, 
на что заявитель не претендовал на дату подачи 
заявки в силу явного или подразумеваемого до-
бровольного ограничения} - {Все то, что является 
настолько глубокой модификацией охраняемого 
решения, что оно само может рассматриваться в 

качестве изобретения в силу своей новизны и не-
очевидности} - {Все то, что отличается отсутстви-
ем какого-либо признака по формуле изобрете-
ния, пусть даже несущественного}.

В американской патентной доктрине эти и 
ряд других факторов получили говорящее само за 
себя название «обратная доктрина эквивалентов» 
[8, 9]. В России многие из них неоднократно ос-
вещались в работах В.Ю. Джермакяна [1-7] и дру-
гих авторов. При этом мы полагаем, во-первых, 
что факторы, которые традиционно упоминаются 
в этих работах, могут и должны учитываться при 
толковании любых признаков по формуле изо-
бретения, а не только тех, в отношении которых 
применяется доктрина эквивалентов; и, во-вто-
рых, эти факторы могут быть обобщены до трех 
основных принципов:

1) принципа технической эквивалентности;
2) принципа непротиворечивости правовой 

позиции;
3) принципа соразмерности объема охраны 

изобретательскому вкладу (что подразумевает 
нераспространение правовой охраны на то, что 
не могло охраняться патентом в силу законода-
тельства и на то, что настолько отличается от ох-
раняемого изобретения, что могло охраняться в 
качестве самостоятельного изобретения).

Рассмотрим эти факторы подробнее.

5.1. Принцип технической эквивалентности
Следует отметить, что данный критерий яв-

ляется наиболее фундаментальным и применяет-
ся практически во всех существующих определе-
ниях эквивалентных признаков. Однако мы не бу-
дем долго останавливаться на рассмотрении этого 
принципа, так как вопрос технической эквива-
лентности, то есть способности средства, охарак-
теризованного заменяемым признаком, выпол-
нять одинаковую функцию (актуальную приме-
нительно к охраняемому объекту) с заменяющим 
средством в сходном с изобретением объекте тех-
ники вызывает меньше всего разногласий. 

Также мы не будем погружаться в различ-
ные дополнительные критерии, которые обычно 
увязывают с технической эквивалентностью, на-

11	 Статьи 16 и 41 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями на 8 
марта 2015 г.) // СПС «ГАРАНТ».
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пример критерий «осуществления той же фун-
кции тем же способом» [49], характерный для па-
тентной доктрины США, или «достижение того 
же технического результата». Первый дополни-
тельный критерий, к сожалению, довольно труд-
но увязать с российской правовой базой, а второй 
будет более подробно рассмотрен ниже.

Однако один момент мы все же рассмотрим 
в связи с интересным подходом к установлению 
эквивалентности, который предлагается в статье 
[50] авторитетных специалистов, цель которой 
состоит в поиске методологиии, устраивающей 
большинство специалистов в патентном праве. 
Немного упрощая, авторы статьи [50] предлагают 
использовать при установлении использования 
изобретения в объекте техники (имеющем отли-
чия, заключающиеся в предположительно экви-
валентных признаках) тот же методологический 
аппарат, который применяется при оценке «изо-
бретательского уровня» и которым «владеют ты-
сячи нынешних и бывших экспертов ФИПС (ВНИИГ-
ПЭ), патентных поверенных, патентоведов, что 
значительно упрощает назначение судебных экс- 
пертов, а самое главное, ставит проведение па-
тентно-технической экспертизы на единую, ты-
сячекратно апробированную методическую осно-
ву». Тем самым, авторы [50] предлагают передать 
оценку эквивалентности признаков т.н. «средне-
му специалисту», то есть гипотетическому лицу, 
которое имеет доступ к любым источникам из 
разных областей техники, которые он может сво-
бодно комбинировать, оценивая очевидность или 
неочевидность заявленного изобретения. Это оз-
начает, что от внимания авторов [50] укрылась 
важная деталь: п. 3 ст. 1358 ГК РФ ясно дает по-
нять, что эквивалентные признаки должны стать 
известными в той области техники, к которой от-
носится изобретение. То есть «средний специ-
алист» может нарушать границы своей области 
техники, в то время как п. 3 ст. 1358 ГК РФ этого 
не допускает. Это ограничение выводит из сферы 
действия патента куда более широкий круг тех-
нических решений, чем те, которые сами могли 
бы соответствовать условию патентоспособности 
«изобретательский уровень», как предлагается в 
статье [50]. Гипотетический «специалист», оцени-

вающий техническую эквивалентность признаков 
(на место которого должен поставить себя судеб-
ный эксперт), и близко не подходит к всеведению 
гипотетического «среднего специалиста», оцени-
вающего изобретательский уровень заявленного 
решения со всеми вытекающими последствиями. 
Такой «посредственный специалист» не только не 
должен изобретать или обращаться к иным обла-
стям техники за свежими идеями, от него также 
нельзя ожидать способности производить заме-
ны, предполагающие глубокую переработку охра-
няемого изобретения, требующие значительного 
объема экспериментальной работы, которая вы-
ходит за рамки простой адаптации готового ре-
шения по известным правилам и рекомендациям. 
Предлагаем авторам [50] учесть этот момент при 
дальнейшем совершенствовании методологии.

Конечно, в связи с тем, что «посредственный 
специалист», оценивающий эквивалентность 
признаков, ограничен областью техники, к кото-
рой относится изобретение, встает вопрос о том, 
что же именно следует считать «той же областью 
техники»12, учитывая, что никаких четких границ 
между областями человеческих знаний не суще-
ствует. Полагаем, что к одной с изобретением 
области техники могут быть отнесены как мини-
мум те источники, которые указаны в описании 
в качестве аналогов изобретения, а также все из-
вестные технические решения того же или сход-
ного с изобретением назначения. Также, пола-
гаем, что «посредственный специалист» должен 
обладать некоторыми общими познаниями в од-
ной с изобретением области техники, по крайней 
мере, достаточными для понимания общепри-
нятой в этой области терминологии (например, 
если изобретение относится к химии, «посредст-
венный специалист» должен владеть терминоло-
гическим аппаратом химии). Во всех остальных 
случаях обращение «посредственного специали-
ста» к иным областям человеческих знаний будет 
нуждаться в серьезном обосновании. Кроме того, 
даже в пределах одной и той же области техники 
способность «посредственного специалиста» на-
ходить эквивалентные решения нельзя прирав-
нивать к способности «среднего специалиста». 
Нельзя забывать о том, что помимо основного 

12	 Пункт 3 ст. 1358 ГК РФ.
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методологического аппарата оценки изобрета-
тельского уровня, законодательство, в частности 
евразийское, содержит так называемые «субкри-
терии», которые в некоторых случаях позволя-
ют признать наличие изобретательского уровня 
даже тогда, когда применение обычной методо-
логии приводит к выводу об отсутствии изобре-
тательского уровня. Это имеет место, например, 
в следующих случаях13:

удовлетворение длительно существующей по-
требности;

сложность решаемой задачи;
преодоление недоверия и скепсиса специали-

стов;
продолжительность исследований, приведших 

к положительному результату;
простота заявленного изобретения, решающе-

го давно существующую проблему, свидетельству-
щая об оригинальности изобретения;

существенная экономическая значимость изо-
бретения;

использование экспертизой множества ссылок, 
относящимся к различным временным периодам и/
или к различным областям техники.

Полагаем, что в отличие от «среднего специ-
алиста», «посредственному специалисту» нель-
зя приписывать способность производить ка-
кие-либо изменения запатентованного объекта, 
которые могли бы соответствовать этим субкри-
териям, и ограничение анализа эквивалентно-
сти признаков той упрощенной методологией, 
которая предусмотрена подзаконными актами 
РФ для анализа «изобретательского уровня», как 
это предлагают авторы [50], представляется нео-
боснованным.

Говоря о принципе технической эквивалент- 
ности, в первую очередь следует обратить внима-
ние на то, что применение этого принципа хоть 
и является необходимым условием для получения 
вывода о попадании сходного решения в сферу 
действия патента, но практически всеми специа-
листами признается его недостаточность без при-
менения дополнительных условий. Более подроб-
но о причинах такой недостаточности мы расска-
жем ниже.

5.2.Принцип непротиворечивости право-
вой позиции

5.2.1 Непротиворечие правовой позиции, 
ранее занятой правообладателем в разных 
юрисдикционных органах или на разных эта-
пах делопроизводства в одном юрисдикцион-
ном органе

Практически ни одна публикация о доктри-
не эквивалентов в последние годы не обходится 
без упоминания доктрины эстоппель [6, 7, 50]. Ее 
суть состоит в том, что правовая позиция патен-
тообладателя относительно толкования того или 
иного признака по формуле изобретения не долж-
на противоречить ранее занятой им правовой по-
зиции. Прежде всего должны учитываться любые 
изменения, внесенные правообладателем в мате-
риалы заявки (или патента) на изобретение. При 
этом, мы полагаем, что не имеет значения, явля-
ются ли такие изменения добровольными (сде-
ланными по каким-то скрытым причинам) или 
вынужденными (сделанными под влиянием до-
водов патентной экспертизы); обратное означало 
бы, что на третьих лиц помимо и без того нелег-
кого бремени анализа патентной чистоты ляжет 
совсем уж непосильное бремя анализа истинных 
мотивов патентообладателя, которые обычно из-
вестны только ему самому. Поэтому в обоих слу-
чаях (добровольных и вынужденных изменений) 
влияние такого поступка на объем прав по патен-
ту должно быть одинаковым, ибо когда заявитель 
добровольно отказывается от некоторых притяза-
ний (например, исключает часть пунктов из фор-
мулы изобретения в уже выданном патенте, как 
предусмотрено евразийским законодательством); 
пользователи интеллектуальной собственности 
вправе расценить это как подразумеваемое согла-
сие на использование изобретений по исключен-
ным пунктам формулы. Если же действия право-
обладателя были вынужденными – они являются  
ничем иным, как уточнением границ между изо-
бретением и общественным достоянием.

Вопиющими примерами злоупотреблений при 
толковании признаков является такие (их следова-
ло бы квалифицировать, как шикану), при которых 
заявитель приписывает признаку столь обобщенное 

13	 Пункт 5.8 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве. С изм. от 
14 июля 2016 г. // www.eapo.org.
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значение, что в объем правовой охраны попадают 
решения, выбранные им же в качестве аналога. Так-
же совершенно недопустимой является ситуация, 
при которой заявитель вначале отказывается от ка-
кого-то из альтернативных вариантов изобретения 
в процессе экспертизы, а затем утверждает, что дан-
ный вариант все еще охраняется в силу доктрины 
эквивалентов или по какой-то иной причине.

Поскольку применение доктрины эквивален-
тов помимо всего прочего подразумевает ана-
лиз технического результата, который достигает-
ся при осуществлении или применении изобре-
тения (см. ниже), тот же принцип следует при-
менять и в отношении утверждений заявителя о 
том, что именно является техническим результа-
том, которые сделаны им в описании изобрете-
ния или в процессе переписки с экспертизой. Эти 
утверждения не должны противоречить друг дру-
гу или здравому смыслу. Например, если заяви-
тель просто отметил какое-то явление в описании 
изобретения, не придавая ему какого-либо значе-
ния, а тем более если он оценил это явление как 
нежелательное, нельзя признать состоятельной 
ссылку патентообладателя на это явление как на 
«истинный технический результат».

Вопрос о противоречии в правовой позиции и 
о добросовестности лица, претендующего на полу-
чение (сохранение в силе) патента, должен возни-
кать в случае любых противоречий в объеме содер-
жания того или иного признака изобретения, кото-
рое приписывается этим лицом на разных стадиях 
жизненного цикла изобретения, начиная от пода-
чи первой заявки на изобретение в одной из стран 
Парижской конвенции и заканчивая рассмотрени-
ем вопроса о действительности патента в россий-
ском суде. Описание изобретения и последующая 
переписка с экспертизой не должны содержать ка-
кой-либо информации, свидетельствующей о яв-
ной недобросовестности, при которой заявитель 
желает истолковать тот или иной признак так ши-
роко, как если бы он не был им сужен в процессе 
делопроизводства по заявке. Иностранные заяви-
тели, которые помимо российского или евразий-
ского патента имеют родственные патенты в США, 

в целом стремятся придерживаться указанного 
стандарта поведения и в России, поскольку в слу-
чае, если противоречия в позиции правообладате-
ля относительно толкования толковании признака 
станут известными их конкурентам, они могут по-
пробовать признать родственный патент США «не-
защищаемым» в рамках доктрины «нечистых рук», 
запрещающей любые действия, связанные с недо-
бросовестным поведением, «обманом патентного 
ведомства», даже несмотря на то, что случай имел 
место в отношении родственного иностранного 
патента [52, 53]. В этой связи действенной мерой 
против подобного рода злоупотреблений амери-
канских патентообладателей может быть простое 
обещание передать все материалы, свидетельству-
ющие о недобросовестном толковании формулы 
изобретения или об обмане патентного ведомства, 
их злейшим конкурентам.

Полагаем, что не только в США подобные дей-
ствия являются недопустимыми. В рамках рос-
сийского законодательства они должны приво-
дить к ответственности, установленной ст. 10 ГК 
РФ в виде отказа в защите права патентооблада-
теля. Аналогичным образом должны пресекаться 
и другие действия, связанные с обманом патент- 
ного ведомства для получения правовой охраны, 
которые в силу безнаказанности получили широ-
кое распространение:

– указание не достигающихся в действитель-
ности технических результатов;

– предоставление сфабрикованных приме-
ров осуществления (когда нельзя оправдать тен-
денциозные ошибки в данных, представленных 
в защиту изобретения, какими-либо случайными 
и непреднамеренными погрешностями экспери-
мента, или влиянием добросовестного заблужде-
ния относительно валидности самой методики 
эксперимента);

– сокрытие фактов более раннего открыто-
го применения идентичного продукта, о которых 
заявителю или патентообладателю, несомненно, 
было известно до даты подачи заявки (например, 
когда такой продукт был выпущен в обращение 
самым заявителем или правообладателем)14.

14	 Согласно законодательству США, заявитель подписывает декларацию о том, что ему ничего не известно о фактах и доку-
ментах, которые могут поставить под сомнение патентоспособность его изобретения. Если впоследствии подобные ут-
верждения окажутся ложью, это может привести к тому, что суд сочтет такой патент не заслуживающим защиты и/или 
недействительным.
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Конечно, при этом следует избегать чрезмер-
но широкого понимания недобросовестности по-
ведения. Подобная ответственность должна воз-
никать только в том случае, если патентооблада-
тель заведомо знал о том, что предоставляемые 
им сведения были недостоверными, а заявленное 
изобретение – порочным.

В итоге принцип можно сформулировать сле-
дующим образом: желание патентообладателя 
охватить патентом какое-либо сходное решение 
не должно противоречить ранее занятой им пра-
вовой позиции.

5.2.2. Непротиворечие правовой позиции 
сведениям и утверждениям, содержащимся в 
описании изобретения

Данный принцип можно было бы рассматри-
вать, как частный случай эстоппеля, однако учи-
тывая его объем и многообразие, предлагаем 
остановиться на нем отдельно.

Помимо поведения правообладателя на про-
тяжении всего жизненного цикла изобретения 
следует придавать значение тому смыслу тер-
минов и выражений, использованных в форму-
ле изобретения, которое они имеют в силу их си-
стемного толкования с учетом всех сведений и 
утверждений в описании изобретения. Это необ-
ходимо делать не только «для преодоления ее [фор-
мулы изобретения, – А.М., Т.С.] неясных или неопре-
деленных положений», как того прямо требует рос-
сийское законодательство, но и в тех случаях, ког-
да это необходимо для «установления ее [формулы 
изобретения] полного и действительного содер-
жания», как поясняет правило 12 (3) Инструкции 
к Евразийской патентной конвенции. В какой-то 
степени любая информация, которая приводится 
заявителем в описании изобретения, может пря-
мо или косвенно влиять на «действительное со-
держание» формулы изобретения, как сужая, так и 
расширяя его В этой связи толкование формулы 
изобретения вопреки такому «содержанию» мож-
но также рассматривать в рамках анализа поведе-
ния правообладателя. Это соображение, как пред-
ставляется, сразу должно снять обычное возраже-
ние специалистов, имеющих дело с российскими 
патентами, о том, что к описанию следует обра-
щаться лишь для толкования неясных признаков.

Рассмотрим несколько типичных случаев.

5.2.2.1. Рассмотрение сходного решения в 
качестве подпадающего под патент противо-
речит утверждениям в описании изобретения

Бывают ситуации, в которых заявитель лишь 
спустя годы осознает ценность какого-то сход-
ного с его изобретением технического решения 
и пытается «притянуть его за уши» к своему изо-
бретению, даже если это не очень вяжется с ут-
верждениями, которые содержатся в описании. 
Например, бывают ситуации, когда в описании 
изобретения ясно говорится о том, что тот или 
иной признак по формуле либо не является тем-
то и тем-то, или когда заявитель относит к числу 
пригодных для воплощения изобретения только 
определенные средства, соответствующие жест-
ким критериям (которым не соответствует «при-
тянутое за уши» техническое решение) и т. п. В 
этом случае оснований для расширительного тол-
кования также не существует, потому что оно про-
тиворечило бы «действительному содержанию» 
формулы изобретения. К слову, иностранные зая-
вители все же стараются воздерживаться от вклю-
чения в описание любой информации, которая 
может ограничивать толкование признаков по 
формуле изобретения.

5.2.2.2. В описании изобретения приво-
дится иное (обычно расширительное) толко-
вание признаков по формуле изобретения

Довольно распространенной является ситуа-
ция, при которой смысл того или иного призна-
ка по формуле изобретения совершенно понятен 
специалисту, но при этом его буквальное толкова-
ние либо намного у́же того значения, которое ему 
стремится придать заявитель в описании изобре-
тения, либо в принципе имеет с ним мало обще-
го. Разумеется, мы не говорим сейчас о тех слу-
чаях, когда неявная отсылка к описанию являет-
ся вынужденной и оправдана тем, что для наиме-
нования каких-то совершенно новых признаков 
изобретения просто отсутствует общепринятая 
терминология, и чтобы не загромождать форму-
лу пространными определениями, заявитель при-
водит их в описании. В интересующей нас обла-
сти (фармацевтике) заявители обычно прибега-
ют к подобным уловкам (созданию собственного 
«словаря») лишь для того, чтобы, с одной стороны, 
упростить получение патента (ведь эксперт оце-
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нивает патентоспособность заявленного изобре-
тения с учетом того значения признака, исполь-
зованного в формуле изобретения, которое имеет 
в виду средний специалист); а с другой стороны, – 
чтобы в случае возможного нарушения патента 
ссылаться на более широкое толкование призна-
ка, которое дано в описании изобретения. В этом 
случае о расширении правовой охраны говорить 
нельзя, этому препятствуют сразу три причины. 
Во-первых, целью анализа описания изобретения 
является именно «толкование формулы изобрете-
ния», но никак не замена в принципе понятных 
притязаний по формуле изобретения описани-
ем. Во-вторых, изобретение в таком широком по-
нимании, как оно охарактеризовано в описании, 
никем и никогда не проверялось на предмет его 
соответствия всем условиям патентоспособно-
сти. В-третьих, сам по себе факт, что заявитель не 
включил в формулу изобретения нечто для него 
ценное, о чем он хорошо знал и в принципе мог 
заявить к охране, – любое третье лицо, действу-
ющее разумно, осмотрительно и добросовестно, 
вправе расценивать как косвенно выраженное со-
гласие на переход этой ценности в общественное 
достояние. Именно так и оцениваются иностран-
ными судами правовые последствия невключе-
ния в формулу изобретения каких-то вариантов 
изобретения, которые были раскрыты заявителем 
в описании. Действия вопреки такому «неявному» 
согласию нарушили бы принцип непротиворечи-
вости поведения патентообладателя.

5.2.2.3. Признаки по формуле выражены 
точными числовыми характеристиками, в 
том числе с упоминанием таких выражений, 
как «не менее», «не более», «от», «до», в то вре-
мя как соответствующие количественные ха-
рактеристики сходного решения вступают с 
ними в явное противоречие

В этом разделе поговорим о количественных 
признаках, то есть признаках, сформулированных 
в виде диапазонов или точечных числовых значе-

ний какого-либо параметра, заданных конкрет-
ными числовыми значениями. Также к этой ка-
тегории можно отнести признаки, которые пред-
лагается определять с помощью математических 
формул. Считаем, что в таких случаях не сущест-
вует никаких оснований для включения в объем 
правовой охраны каких-то иных числовых зна-
чений по той причине, что видя подобные при-
знаки, эксперт патентного ведомства, оцениваю-
щий патентоспособность заявленного изобрете-
ния, средний специалист или любое третье лицо, 
намеренное использовать техническое решение 
с близким к диапазону значением признака15, –
должны ожидать, что указанные в формуле точ-
ные числовые значения заявитель выбрал потому, 
что провел или должен был провести все необхо-
димые эксперименты, доказывающие как осуще-
ствимость изобретения во всем диапазоне, так и 
достижение выбранного им технического резуль-
тата при любом значении из выбранного диапа-
зона и пришел к выводу или убедился в результа-
те эксперимента, что за рамками диапазона необ-
ходимый результат не достигается. В этом случае 
техническое решение даже с близким, но отли-
чающимся значением количественного призна-
ка уже можно рассматривать как нечто, настолько 
отличное от охраняемого изобретения, что могло 
бы охраняться в качестве самостоятельного изо-
бретения, преодолевая предубеждение авторов 
охраняемого изобретения о невозможности осу-
ществления изобретения или достижении тех-
нического результата вне охраняемого диапазо-
на. Если же в сходном решении за счет изменения 
количественного признака перестал достигаться 
технический результат по изобретению – вывод 
об отсутствии эквивалентности еще очевиднее.

5.2.2.4. В сходном решении не достигается 
технический результат по патенту

Очевидно, что патентные права никоим обра-
зом не могут распространяться на решения, пусть 
даже очень сходные с охраняемым, в которых не 

15	 От себя добавим, что под «близким» значением все же не следует понимать значение, которое вплотную приближается 
к значению по формуле. Сама по себе запись числа всегда содержит в себе определенное расширительное толкование, 
связанное с количеством значащих цифр. Например, запись «5,0» при указании какого-либо количественного признака 
с точки зрения любого специалиста в технике совсем не тождественна указанию «5,00»: в первом случае запись означает, 
что заявитель пожелал ограничиться точностью ±1 (поэтому записи 5,0 в формуле изобретения может соответствовать 
значение показателя 5,9 в продукте нарушителя), во втором – точностью ±0,1.
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достигается технический результат по изобрете-
нию. Такое (сходное) решение не может охранять-
ся патентом, так как если бы оно было включено 
в заявку на выдачу патента, заявитель получил 
бы отказ в выдаче патента либо по причине не-
соответствия сходного решения условию единст-
ва изобретательского замысла (если достигается 
иной, чем в охраняемом изобретении результат); 
либо в связи с несоответствием условию патен-
тоспособности «изобретательский уровень» (если 
технический результат не достигается и при этом 
не достигается никакого другого неочевидного 
результата); либо в связи с несоответствием усло-
вию патентоспособности «промышленная приме-
нимость» (достижимость технического результа-
та согласно евразийскому законодательству оце-
нивается в рамках проверки промышленной при-
менимости). Чаще всего такая ситуация случается 
тогда, когда замена признака в сходном решении 
препятствует достижению технического резуль-
тата по изобретению.

При этом по нашему мнению данный подход 
не должен ограничиваться только теми ситуация-
ми, когда в сходном решении не используется один 
из признаков по изобретению. Как мы считаем, на-
рушение не должно признаваться и в том случае, 
когда достижению одного с охраняемым изобре-
тением технического результата препятствует ка-
кой-либо дополнительный признак, а по осталь-
ным признакам решения полностью совпадают. 
Подобные ситуации очень часто возникают в фар-
мацевтике при сравнении решений, относящихся 
к композициям. Например, предположим, что су-
ществует патент на «Жидкую композицию актив-
ного ингредиента А и стабилизатора Б для лечения 
З». Технический результат состоит в достижении 
срока хранения 1 месяц. Также существует сход-
ное решение «Жидкая композиция активных ин-
гредиентов А и Г и стабилизатора Б для лечения З». 
Техническим результатом является усиление дей-
ствия композиции, при этом срок хранения полу-
ченной композиции составляет 1 неделю, вслед-
ствие нестабильности ингредиента Г. Несмотря на 
использование в сходном решении всех без исклю-
чения признаков охраняемого изобретения, нару-
шение в таком случае не должно быть признано, 
так как это противоречило бы выбранному патен-
тообладателем техническому результату.

Также принцип «непротиворечия» описанию 
должен препятствовать включению в объем охра-
ны по патенту таких сходных решений:

– страдающих недостатками, от которых об-
ещает избавить патентообладатель в описании 
изобретения;

– в которых проявляются эффекты, отмечен-
ные патентообладателем как нежелательные, ко-
торых следует избегать при осуществлении изо-
бретения;

– которые не позволяют решить задачу, по-
ставленную в описании изобретения.

5.2.2.4.1. Технический результат по изо-
бретению в принципе недостижим

Важным частным случаем ситуации, опи-
санной в п. 5.2.2.4, является ситуация, при ко-
торой технический результат не достигается ни 
в сходном решении, ни в решении по патенту 

Часто такие патенты выдаются либо на осно-
ве некорректных (фальсифицированных) эмпи-
рических данных, либо вообще без какого-либо 
подтверждения возможности достижения техни-
ческого результата. В настоящее время эта ситуа-
ция выглядит тупиковой для лица, желающего ис-
пользовать изобретение по такому патенту,  в свя-
зи со следующими обстоятельствами:

а)	 возможность достижения технического 
результата в процессе экспертизы не проверяет-
ся в силу того, что экспертиза не осуществляет и 
не вправе осуществлять его экспериментальную 
проверку, а, следовательно, вынуждена полагать-
ся на декларативные заявления;

б)	 при проведении экспертизы может по-
просить заявителя подтвердить возможность осу-
ществления изобретения (промышленную при-
менимость), но не возможность достижения тех-
нического результата;

в)	 в то же время, даже если третье лицо в ре-
зультате экспериментов обнаружит, что техниче-
ский результат не достигается, Роспатент при рас-
смотрении возражения против выдачи патента 
критически оценивает все подобные доказатель-
ства, являющиеся, по сути, мнением заинтересо-
ванной стороны, и отказывает в удовлетворении 
возражений, к тому же сторона патентообладате-
ля в ответ предоставляет материалы, подтвержда-
ющие обратное;



19.  Авторские и смежные права      23.  Патентное право      83.  Правовые вопросы

64 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Сентябрь 2016  

г)	 суды не находят оснований для призна-
ния недействительными решений Роспатента об 
отказе в удовлетворении возражений, поскольку 
доводы лица, подавшего возражение, и доводы 
патентообладателя в рамках процесса об аннули-
ровании патента уравновешивают друг друга.

Между тем такое положение нарушает прин-
цип состязательности и право на судебную защи-
ту, поскольку Палата по патентным спорам, явля-
ясь неполноценной с процессуальной точки зре-
ния квазисудебной структурой, в отличие от суда 
лишена возможности назначать независимую су-
дебную экспертизу для проверки фактов, имею-
щих юридическое значение в случаях, когда по-
зиции оппонентов не совпадают. Кстати отметим, 
что аналогичный административный орган Ев-
ропейского Патентного Ведомства, – Апелляци-
онная палата – таким правом обладает и может 
при необходимости обратиться в суд соответству-
ющей страны ЕС, для того чтобы назначить экс- 
пертизу или привести к присяге свидетеля или 
эксперта.

По причинам, указанным выше, обращение в 
суд для признания факта, имеющего юридическое 
значение (недостижения технического результа-
та), невозможно. Таким образом, эффективно за-
щититься от патента с недостижимым техниче-
ским результатом можно только при условии рас-
смотрении соответствующего обстоятельства су-
дом, а не Роспатентом. Это еще раз подчеркивает 
необходимость введения в российское законода-
тельство иска о ненарушении как эффективного 
средства защиты против патентов этого рода.

5.2.2.5. Нарушение не должно быть при-
знано и в том случае, когда в сходном реше-
нии отсутствует какой-либо из признаков по 
формуле изобретения

При этом целесообразно выделить две наибо-
лее распространенные ситуации:

а)	 когда в сходном решении отсутствует ка-
кой-то «несущественный» признак;

б)	 когда признак в принципе не может при-
сутствовать в сходном решении, так как является 
т. н. «внешним».

В ситуации «а» отсутствие в «нарушающем» 
объекте несущественного признака по форму-
ле изобретения не может быть исцелено с помо-

щью расширительного толкования, так как это 
нарушило бы принцип правовой определенно-
сти объема охраны для третьих лиц, который в 
мировой практике является одним из противо-
весов доктрине эквивалентов, наряду с обратной 
доктриной эквивалентов. Российское законода-
тельство содержит норму, позволяющую эксперту 
(хотя и не обязывающую его) предупреждать па-
тентообладателя о нежелательности включения в 
формулу несущественных признаков и о том, что 
это чревато для него негативными последствия-
ми. Это говорит о том, что законодатель возложил 
именно на патентообладателя, а не на третьих 
лиц бремя ответственности за ошибки, допущен-
ные им при составлении формулы изобретения.

Ситуация «б» несколько сложнее. Среди спе-
циалистов существуют два противоположных 
мнения о том, можно ли нарушить патент, со-
держащий т.н. «внешние» признаки, то есть при-
знаки, которые включены в независимый пункт 
формулы изобретения, но отсутствуют в самом 
изделии при его изготовлении или при прода-
же и появляются у него только при использова-
нии конечным потребителем, при дополнитель-
ном оснащении или в процессе функционирова-
ния. Большая часть специалистов [см., например, 
31], и к ним относятся авторы настоящей статьи, 
не считают возможным признавать использова-
ние таких изобретений, по крайней мере пока в 
закон не будут внесены соответствующие уточ-
нения. Однако суды, опираясь на мнения экспер-
тов, приходят к разным, часто противоположным 
выводам по этому вопросу [см. там же]. По всей 
вероятности в основе судебных решений об ис-
пользовании подобного рода изобретений лежит 
исключительно внутреннее убеждение эксперта 
о применении подобных признаков. Такие выво-
ды были бы невозможны, если бы экспертиза не 
давала правовой оценки обстоятельствам дела и 
руководствовалась лишь вопросом о фактическом 
использовании или неиспользовании подобных при-
знаков. В статье [49] без какого-либо нормативно-
го обоснования утверждается, что «признаки, не-
существенные по их определению, не определяют 
сущность изобретения, и их удаление из формулы 
изобретения можно рассматривать как замену не-
существенного признака эквивалентным ему (его 
отсутствием)». В статье [31] предлагается вооб-
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ще не учитывать «внешние» признаки при оцен-
ке использования в материальном объекте всех 
признаков изобретения согласно п.  2 ст.  1358 ГК 
РФ лишь на том основании, что они характеризу-
ют не изобретение, а что-то другое, не относящее-
ся к нему. Однако эту точку зрения нельзя назвать 
убедительной, так как признаки, характеризую-
щие нечто, что не является изобретением, или не-
что, что вовсе не требуется для решения постав-
ленной технической задачи, ничем не отличают-
ся от «несущественных признаков», о негативном 
влиянии которых с точки зрения объема правовой 
охраны законодатель предупредил правооблада-
теля. Мы же полагаем, что в отношении «внеш-
них» и несущественных признаков должны при-
меняться одинаковые подходы. В этом мы соли-
дарны с мнением Рабочей группы совета Палаты 
патентных поверенных по разработке Методики 
установления факта использования изобретения, 
которым «Многолетний опыт подсказывает, что 
первый путь [игнорирование признаков по форму-
ле] завтра же обернется злоупотреблениями, когда 
под категорию несущественных недобросовестные 
судебные эксперты будут подгонять и технические 
признаки, исключая их из рассмотрения. Поэто-
му более целесообразным представляется второй 
путь – неприменения правила об эквивалентах к 
таким признакам…» [50].

Здесь нельзя не отметить, что авторы статьи 
[50] выносят признаки, характеризующие назна-
чение в самостоятельную категорию, требующую 
какого-то особого подхода при установлении эк-
вивалентности. Полагаем, что такой подход яв-
ляется искусственным. Нет никакого подтекста в 
том, что законодатель особо выделяет признаки 
назначения в п. 10.8.1.3 (1) Регламента по изобре-
тениям: вероятно, причина этого в желании пере-
ломить ранее существовавшее пренебрежение экс- 
пертизы признаками назначения; тем самым за-
конодатель лишь подчеркнул, что назначение яв-
ляется как раз обычным признаком изобретения, 
а не каким-то особенным.

Трудности правоприменения возникают во-
все не из-за особенной природы признаков на-
значения, а по причине того, что данные призна-
ки, как правило, относятся к двум проблемным 
категориям, требующим больших усилий для пра-
вильной интерпретации:

1) «подразумеваемые» или «имманентно-
присущие» признаки, то есть характеристики, из 
которых следует, что объекту присущи опреде-
ленные, известные специалистам технические 
признаки, не нуждающиеся в упоминании. На-
пример, из характеристики «оптический микро-
скоп» следует, что в нем есть система линз или 
зеркал, которые обеспечивают увеличение ми-
крообъекта;

2) «внешние» признаки, не присущие объекту 
вне процесса его использования.

И если с признаками первой категории еще 
можно как-то разобраться, прибегая к помощи 
специализированных справочников и к систем-
ному толкованию описания изобретения, то при-
знаки последней категории вызывает серьезные 
затруднения.

Наше мнение состоит в том, что подход к 
признакам этой категории не должен чем-то от-
личаться от общего подхода к «внешним» при-
знакам, который уже описан выше. Мы полагаем, 
что назначение является мнимой характеристи-
кой материальных объектов; в действительности 
последние обладают лишь определенными физи-
ческими, химическими и т.п. свойствами, позво-
ляющими применять их в соответствии с указан-
ным назначением. Назначение приписывается 
вещам и процессам лишь в силу представлений 
человека об их потенциальной предназначенно-
сти либо по факту реального применения той или 
иной вещи или процесса в какой-либо сфере че-
ловеческой деятельности. Из указания «оптиче-
ский микроскоп для наблюдения за митозом в эу-
кариотических клетках» следует лишь, что вещь 
обладает некоторым набором подразумеваемых 
технических признаков, позволяющих использо-
вать его аналогично известным микроскопам. Но 
в случае когда физический объект «микроскоп» 
находится на исследовании у судебного эксперта, 
любые предположения о том, что признак «для на-
блюдения за митозом в эукариотических клетках» 
использован в объекте, будут являться не более, 
чем домыслами, даже если такое назначение пря-
мо указано в инструкции к микроскопу. Этот под-
ход не является нашим изобретением, а изложен, 
например, в Руководстве [51]:

«5.21. Пункт формулы на вещество или компо-
зицию для конкретного применения должен обычно 
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толковаться как означающий вещество или компо-
зицию, которые на самом деле пригодны для заявлен-
ного применения; известный продукт, который на 
первый взгляд является таким же, как вещество или 
композиция, заявленные в пункте формулы, но кото-
рый существует в форме, не пригодной для заявлен-
ного применения, не лишает этот пункт новизны; 
но если известный продукт существует в форме, в 
которой он на самом деле пригоден для заявленного 
применения, хотя и не был никогда описан с точки 
зрения такого применения, он лишает этот пункт 
новизны. Например, пункт формулы на известное 
вещество или композицию для применения в первый 
раз в хирургических, терапевтических и/или диагно-
стических методах, который представлен в такой 
форме, как ”вещество или композиция Х”, после чего 
следует указание на использование, например, ”…для 
использования в качестве лекарства”, ”…в качест-
ве антибактериального агента” или ”…для лечения 
заболевания Y” будет считаться как ограниченный 
веществом или композицией при представлении на 
применение (см. также параграф 5.22)».

Следует отметить, что в разделе 5 Руководства 
[51] содержатся общепринятые в мире принципы 
толкования формулы изобретения с «внешними» 
признаками и объема их правовой охраны, в том 
числе для изобретений, относящихся к «продукту, 
охарактеризованному через способ получения». 
В этой связи нельзя признать состоятельным до-
вод авторов [50] о том, что эти признаки следует 
учитывать даже вопреки закону и здравому смы-
слу лишь потому, что охрана изобретений с внеш-
ними признаками становится невозможной. На 
самом деле эти признаки должны лишь побудить 
эксперта выяснить технические особенности за-
явленного объекта, которые за ними скрываются, 
и установить использование в физическом объек-
те именно этих особенностей. Если же такие осо-
бенности установить не удается – то нет и необхо-
димости проводить какое-либо сравнение. При-
знак, техническое содержание которого неясно, 
по законам логики не может быть идентифициро-
ван в материальном объекте.

5.3. Принцип соразмерности объема охра-
ны изобретательскому вкладу

Мы не будем подробно останавливаться на 
том, что технические решения, которые отлича-

ются от решения, охраняемого патентом настоль-
ко, что могли бы сами соответствовать условию 
патентоспособности «изобретательский уровень» 
не должны никоим образом подпадать под дейст-
вие патента, так как этот аспект достаточно полно 
раскрыт в статье [50]. В целом соглашаясь с этим 
мнением, мы лишь хотели бы обратить внима-
ние авторов [50] на то, что помимо решений, ко-
торые соответствовали условиям изобретатель-
ского уровня, из сферы действия патента необхо-
димо вывести также все те решения, которые не 
могли получить правовую охрану на дату приори-
тета заявки на получение патента. Это положение 
является важной составляющей обратной док- 
трины эквивалентов и упоминается практически 
в любой отечественной и иностранной публика-
ции по теме толкования формулы изобретения; 
тем страннее, что авторы статьи [50] обходят его 
своим вниманием.

Далее рассмотрим некоторые наиболее акту-
альные для фармацевтической индустрии аспек-
ты данной темы.

5.3.1. Нераспространение патентной охра-
ны на объекты, находящиеся в общественном 
достоянии

К сожалению, практика прямого применения 
судами защиты общественного достояния в Рос-
сии полностью отсутствует. Норма статьи 1364 ГК 
РФ о переходе изобретения в общественное до-
стояние еще ни разу не была напрямую успеш-
но использована в качестве инструмента защиты 
от иска о нарушении, а суды до настоящего вре-
мени еще не дали однозначного ответа на во-
прос о том, где пролегает граница между охраняе-
мым изобретением и общественным достоянием, 
что заставляет сомневаться в самой возможно-
сти ее практического использования для защи-
ты ответчика. Как показывает анализ, в тех нем-
ногих случаях, когда ответчики все же пытаются 
прибегнуть к ст. 1364 ГК РФ, обоснование право-
вой позиции вызывает вопросы. Обычно ответ-
чик стремится доказать лишь факт использова-
ния изобретения, уже перешедшего в обществен-
ное достояние. Между тем лишь на первый взгляд 
может показаться, что для ответа на вопрос о том, 
что именно переходит в общественное достояние 
в момент истечения срока действия первичного 
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патента применимы те же критерии, что и при 
установлении факта использования изобретения 
в соответствии со ст. 1358 ГК РФ. Тогда критерий 
для разграничения вторичных патентов и обще-
ственного достояния мог бы звучать следующим 
образом: «Если в каком-либо объекте использо-
ваны все без исключения признаки изобретения, 
перешедшего в общественное достояние, или эк-
вивалентные им признаки, это не будет считаться 
нарушением». Но если мы будем применять этот 
критерий, то не сможем признать нарушенным 
ни один вторичный патент, ибо почти все они со-
держат первичное изобретение и являются таким 
образом16  зависимыми от первого патента, пере-
ходящего в общественное достояние. Очевидно, 
судебная практика должна выработать иные кри-
терии, но – какие именно?

Едва ли не в каждой публикации, посвящен-
ной доктрине эквивалентов, отмечается необхо-
димость ограничения расширительного толко-
вания объема правовой охраны по формуле изо-
бретения, как минимум, для того, чтобы в объем 
охраны по патенту не попадали технические ре-
шения, уже бывшие известными ранее и/или не 
являющиеся патентоспособными на дату приори-
тета заявки на патент. С учетом этого соображе-
ния толкование признаков по формуле изобрете-
ния не должно распространяться на нечто такое, 
что не соответствовало условиям патентоспособ-
ности «новизна» и «изобретательский уровень». 
Это соображение можно легко обобщить: патент 
не должен охранять ничего такого, что на дату 
его приоритета не соответствовало условиям па-
тентоспособности. В этой связи охрана также не 
должна распространяться на такие сходные с ох-
раняемым решения, которые не соответствовали 
бы условию патентоспособности «промышлен-
ная применимость», будь они включены в заявку 
на получение патента; либо в силу того, что они 
не способны реализовать назначение, указанное 
в описании патента; либо в силу того, что сред-
ства и методы для осуществления таких сходных 
решений не были известны на дату приорите-
та и не раскрыты в описании патента. То есть мы 
предлагаем не распространять правовую охрану 
по патенту не только на те решения, которые от-

личаются от изобретения по патенту настолько, 
что они сами могли быть признаны соответству-
ющими условию «изобретательский уровень», как 
предлагают авторы статьи [50], но и на те реше-
ния, на которые рассматриваемый патент вообще 
не мог быть выдан ввиду их несоответствия усло-
виям патентоспособности.

Применение указанного критерия на практи-
ке возможно только в том случае, если стороны 
будут правильно формулировать вопросы для су-
дебной экспертизы и обеспечивать суд (и экспер-
та) всеми необходимыми доказательствами для 
оценки сходного решения на соответствие или 
несоответствие этому критерию. Без глубокой 
подготовки сторон на предварительных этапах 
судебного процесса исход дела будет практиче-
ски предрешен теми вопросами и доказательст-
вами, которые переданы судебному эксперту. На-
пример, какого исхода может ожидать ответчик, 
если истец предложил поставить перед экспертом 
единственный вопрос в следующей формулиров-
ке: «Использованы ли в продукте Х все без исклю-
чения признаки изобретения Y или эквивалентные 
им признаки, то есть признаки, выполняющие оди-
наковые функции и ставшие известными в данной 
области техники до даты приоритета изобрете-
ния» и не представил своих собственных вопро-
сов или возражений по поводу некорректности 
определения эквивалентных признаков, содер-
жащихся в самом вопросе? В этом случае можно 
будет считать, что ответчик своевременно не вос-
пользовался имевшимися у него процессуальны-
ми возможностями. Бремя доказывания принад-
лежности сходного решения к уровню техники 
либо наличия у него изобретательского уровня, 
как представляется, должно лежать на ответчике; 
а бремя доказывания эквивалентности и несоот-
ветствия сходного решения условию патентоспо-
собности «изобретательский уровень» – на истце.

К большому сожалению, и стороны, и суды 
идут по наиболее простому пути. Первые – упу-
скают возможность защиты с помощью общест-
венного достояния, вторые – под любыми предло-
гами стараются избежать его рассмотрения, либо 
полностью игнорируя ссылку ответчика на обще-
ственное достояние, либо отказывая ответчику 

16	 Статья 1358.1 Гражданского кодекса РФ.
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на том основании, что он якобы ставит вопрос о 
действительности патента, который находится в 
исключительной компетенции Роспатента, а не 
суда. На самом же деле к действительности патен-
та эти аргументы не имеют ни малейшего отно-
шения. Даже действительный патент может тре-
бовать разграничения объема патентных прав с 
общественным достоянием. Приведем простой 
пример. Предположим, была известна таблетка, 
содержащая 50 мг. Э. для лечения гепатита. Заяви-
тель доказал эффективность Э. в меньшей дозе – 
5 мг и получил патент на «Таблетку для приема 
один раз в день, содержащую до 5 мг соединения 
Э. для лечения гепатита». Каков в этом случае бу-
дет ответ эксперта на вопрос: «Содержит ли та-
блетка ответчика [содержащая 50 мг Э.] 5 мг Э.?» 
и будет ли такой ответ справедлив, с учетом того, 
что таблетки с 50 мг Э. были известны задолго до 
патента, и в патентоспособности изобретения 
по патенту также нет никаких сомнений? Защи-
та по делам этой категории возможна только пу-
тем разграничения изобретения с общественным 
достоянием. В зарубежной судебной практике та-
кая модель защиты хорошо известна, как Gilette 
defence (США) или Formstein defence (Германия). 
Последняя представляет для нас особый интерес, 
поскольку в отличии от США, в Германии, как и 
в России, вопросы патентоспособности и нару-
шения патента рассматриваются в разных юрис-
дикционных органах, что тем не менее не мешает 
немецким судам погружаться в не свойственную 
им проблематику патентоспособности вторич-
ного изобретения. В России пока известен лишь 
один случай применения защиты общественно-
го достояния – нашумевшее дело Комбиотеха [29], 
в котором чтобы отстоять свое право использо-
вать объект общественного достояния, ответчи-
ку пришлось вначале сходить в Роспатент, чтобы 
получить заранее очевидный ответ: объект обще-
ственного достояния (который использует ответ-
чик) отличается от изобретения истца. Принимая 
решение, Высший арбитражный суд РФ исходил 

из того, что патент не мог охранять известное ре-
шение, иначе он не был бы выдан, притом Роспа-
тент подтвердил факт отличий между известным 
и охраняемым решением, сохранив патент в силе.

Чтобы добиться этого результата, ответчик 
был вынужден дожидаться решения Роспатента и 
оспаривать вступившее в законную силу решение 
суда, несмотря на то, что вся соответствующая ар-
гументация в защиту общественного достояния 
приводилась еще в первой инстанции. Такая прак- 
тика возлагает излишние судебные и админи-
стративные издержки, а также риски на пользова-
телей интеллектуальной собственности, являет-
ся порочной и нуждается в изменении. Одним из 
эффективных способов снижения рисков, как нам 
представляется, была бы возможность предъявле-
ния иска о ненарушении.

5.3.2. При переходе в общественное досто-
яние более раннего патента на идентичное се-
лективное изобретение более поздний патент 
действует только применительно к тому на-
значению, которое связано с вновь открыты-
ми свойствами вещества, даже если такое ог-
раничение не содержится в формуле изобре-
тения более позднего патента

Последствия перехода в общественное досто-
яние изобретения по более раннему патенту на 
идентичное селективное изобретение законом не 
урегулированы.

Хотя представители Роспатента предпочи-
тают бороться с проблемой двойного патенто-
вания фармацевтических изобретений путем ее 
отрицания [27], тем не менее многим специали-
стам не понаслышке известно о ее существовании  
[11, 28, 48]. Ее причина в том, что российское за-
конодательство17 не требует указывать в незави-
симом пункте формулы изобретения назначение 
или активность химического соединения в качестве 
одного из признаков. Охрана предоставляется со-
единению как таковому. Вкупе с положениями за-
конодательства о селективном изобретении18 это 

17	 В развитых странах, например в США, такого не происходит, так как законодательство содержит прямой запрет «двойного 
патентования», либо такой запрет сформирован на уровне судебной/административной практики. Так, например, про-
изошло в системе Европейского патента, хотя Европейская патентная конвенция не содержит явного запрета двойного 
патентования.

18	 Эти положения позволяют получить патент на соединение, которое является частным случаем ранее известной группы со-
единений, если у него (соединения) выявлены какие-то новые в качественном или количественном отношении свойства.
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приводит к тому, что становится возможным по-
лучить два (или больше) патента с разными дата-
ми на одно и то же химическое соединение, если 
в позднем патенте (в описании, а не в формуле) 
указано на новую активность известного химиче-
ского соединения. На практике это означает, что 
та или иная молекула может охраняться свыше 
установленного статьей 1364 ГК РФ срока. Дела-
ется это примерно следующим образом. Вначале 
правообладатель получает патент на группу хи-
мических соединений «Соединение следующей 
структуры …», без указания в формуле какого-ли-
бо назначения. Затем правообладатель проводит 
дополнительные эксперименты и понимает, что 
какое-то соединение, которое не было описано в 
первой заявке, как специально полученное и ис-
следованное, но подпадает под общую структур-
ную формулу первого патента, обладает какими-
то новыми свойствами. В этом случае правообла-
датель может подать еще одну заявку на одно из 
соединений, подпадающих под общую структуру, 
также при этом не указывая в формуле никако-
го назначения. И в том и в другом случае охрана 
предоставляется соединению как таковому, одна-
ко срок действия второго патента оканчивается 
позднее.

За примерами не нужно далеко ходить. 
Еще в статье [11] автор упоминал патенты РФ  
№ 2147574 и 2195446, оба охраняющие одно и 
то же вещество  – цинакальцет. Общий срок ох-
раны этого соединения составляет более 28 лет. 
В докладе [28] упомянуты еще два патента РФ  
№ 2095358 и 2114838, оба охраняющие ворикона-
зол (максимальный общий срок охраны этого со-
единения составляет более 27 лет), которые уже 
стали предметом двух судебных процессов. Сле-
дует еще раз подчеркнуть, что эти патенты – пол-
ностью идентичные друг другу соединения без 
каких-либо дополнительных признаков.

На практике эта ситуация приводит к возник-
новению правовой неопределенности: возможно 
ли использование младшего изобретения после 
перехода старшего изобретения в общественное 
достояние? Что происходит при истечении сро-
ка действия старшего патента? Приводит ли это к 
тому, что соединение, попавшее в общественное 
достояние, может быть использовано любым ли-
цом по любому назначению (напоминаем, что в 

формуле изобретения назначение не указывает-
ся, следовательно, может быть любым)? Или же 
младший патент (в формуле которого назначение 
соединения и его биологическая активность тоже 
не указана) действует в полном объеме вопреки 
переходу старшего изобретения во всеобщее до-
стояние? Действующее законодательство не дает 
никакого ответа на эти вопросы.

На первый взгляд, если изобретение по более 
раннему патенту перейдет в общественное досто-
яние, можно будет утверждать, что в таком слу-
чае второй патент на идентичное изобретение 
не будет ничего охранять и может быть исполь-
зован любым лицом совершенно свободно. Од-
нако, если мы воспользуемся критерием из раз-
дела 5.3.1, то придем к выводу, что после оконча-
ния срока действия старшего патента нарушени-
ем патента на идентичное младшее изобретение 
(которое является селективным) будет использо-
вание только таких свойств соединения, которые 
уже были известны на дату приоритета младше-
го патента, либо использование которых было 
очевидно, но не тех свойств, открытие которых 
и послужило основанием для выдачи младшего 
патента. Это подводит нас к выводу, вынесенно-
му в заголовок раздела. Обращаем внимание, что 
данная ситуация в наиболее чистом виде отража-
ет проблему неурегулированности соотношения 
между изобретением и общественным достояни-
ем, она не имеет никакого отношения к доктри-
не эквивалентов, поскольку даже при буквальном 
толковании формулы изобретения младшего па-
тента нарушение должно быть признано постоль-
ку поскольку все признаки соединения по форму-
ле младшего патента будут использованы, а на-
значение и свойства соединения не могут рассма-
триваться в качестве отличия, т. к. они не указаны 
в формуле изобретения.

Судебная практика по данному вопросу еще 
не сформировалась. Мотивировку имеющихся су-
дебных актов нельзя назвать удовлетворитель-
ной. Например, из постановления [16] следует, 
что:

«[Ответчик]  указывает, что суд не приме-
нил статью 1364 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, подлежащую применению, а так-
же не дал оценку доводам ответчика о том, что 
он использовал другой патент Российской Федера-
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ции № 2095358, срок действия которого уже истек. 
Кроме того, со стороны истца имеет место злоу-
потребление правом

…
При вынесении обжалуемого решения патент 

Российской Федерации № 2114838 являлся дейст-
вующим, а требования относительно патента  
№ 2095358, на который ссылается податель апел-
ляционной жалобы, истцом не заявлялись. Одно- 
временное использование в препарате как патен-
та, перешедшего в общественное достояние, так 
и действующего патента не является основанием 
для освобождения от ответственности за нару-
шение исключительных прав на действующий па-
тент. Законодательство не содержит запрета на 
использование в лекарственном препарате более 
чем одного патента, однако законодательство со-
держит запрет на использование в лекарственном 
препарате патента без согласия патентооблада-
теля (статьи 1229, 1358 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации)».

В решении [30] отмечается:
«Именно поэтому использование в препара-

те «Вориконазол Канон» патента РФ № 2095358 
(перешедшего в общественное достояние в связи 
с истечением срока действия) не придает пра-
вомерности использованию в этом же препара-
те действующего патента РФ № 2114838, иное 
бы означало неограниченную возможность избе-
гать ответственности за нарушение интеллек-
туальных прав путем одновременного исполь-
зования как изобретения, перешедшего в обще-
ственное достояние, так и изобретения по дей-
ствующему патенту. Ни статья 1229 ГК РФ, ни 
статьи 1358 и 1359 ГК РФ не содержат такого 
исключения / основания освобождения от ответ-
ственности за нарушение исключительного пра-
ва на изобретение.

Вывод об использовании изобретения по па-
тенту РФ № 2095358, перешедшего в обществен-
ное достояние, в соответствии со статьей 1358 
ГК РФ не отменяет вывода об использовании дей-
ствующего патента РФ № 2114838, за наруше-
ние исключительного права на который наступа-
ет ответственность в соответствии со статьей 
1252 ГК РФ.

Патенты РФ № 2095358 и № 2114838 охраня-
ют разные технические решения, поскольку иначе 
указанные патенты не могли быть выданы.

Вывод о том, что указанные патенты не ох-
раняют одно и то же изобретение, подтвержден 
тремя судебными актами Суда по интеллектуаль-
ны правам: Решением Суда по интеллектуальным 
правам от 18.05.2015 по делу № СИП-17/201719, По-
становлением Президиума Суда по интеллектуаль-
ным правам от 31.08.2015 № С01-607/201 по делу  
№ СИП-17/2015, Решением Суда по интеллектуаль-
ным правам от 24.09.2015 по делу № СИП-308/2015, 
и указанными акты не установлена противоправ-
ность или злоупотребления правом в действи-
ях компании ”Пфайзер Инк.” в связи с получением 
исключительного права на два разных технических 
решения по двум разным патентам № 2095358 и  
№ 2114838».

Анализ цитированных в решении суда дел 
показывает, что эти утверждения не соответству-
ют действительности, поскольку в деле № СИП-
17/2015 Президиум СИП признал вопрос об иден-
тичности решений неотносимым к делу и отка-
зался от его рассмотрения: «Суд первой инстан-
ции обоснованно не стал устанавливать такие 
обстоятельства, как: является ли зависимым па-
тент Российской Федерации № 2114838 от патен-
та Российской Федерации № 2095358, имеет ли он 
иное техническое решение от патентов указанных 
в реестре изобретений, содержащих Вориконазол, 
поскольку установление указанных обстоятельств 
не требовалось при рассмотрении данного требо-
вания общества».

В деле № СИП-308/2015 вопрос об идентично-
сти не исследовался судом, т. к. истцу было отка-
зано в рассмотрении заявления о признании ре-
шения Роспатента о продлении срока действия 
патента недействительным в связи с пропуском 
процессуального срока.

5.3.3. Объем прав по дополнительному па-
тенту при переходе в общественное достоя-
ние изобретения по основному патенту

С изменением механизма продления сро-
ка действия патента, которое произошло в связи 
с введением в ст. 1364 ГК РФ нормы о выдаче до-

19	 В решении допущена ошибка, имеется в виду дело СИП-17/2015.
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полнительного патента только на то изобретение, 
в отношении которого выдано разрешение на его 
использование, возникает интересный (и пока тео- 
ретический вопрос). Суть его вот в чем. Изобрете-
ния в области лекарственных средств, пестицидов 
и агрохимикатов, как правило, охраняются патен-
том на группу из большого количества химических 
соединений, охарактеризованных с помощью об-
щей структурной формулы, в то время как допол-
нительный патент должен выдаваться только на 
одно из таких соединений. Но что происходит в 
момент, когда срок действия основного патента 
заканчивается, а дополнительный все еще продол-
жает действовать? Переходят ли соединения, не 
вошедшие в дополнительный патент, в общест-
венное достояние, или они по-прежнему должны 
охраняться как эквиваленты соединения по допол-
нительному патенту? Хотя это и не следует из бук-
вы закона, однако, мы полагаем, что указанное из-
менение как раз и было внесено в законодательст-
во для того, чтобы эти «не вошедшие» соединения 
перестали охраняться.

5.3.4. Мнимые изобретения, не вносящие 
реального вклада в уровень техники, не долж-
ны охраняться

Особенно проблемными и притом весьма рас-
пространенными являются ситуации, когда па-
тент выдан на продукт, до этого много лет присут-
ствовавший на рынке. Это возможно из-за того, 
что свойства, которые патентообладатель указы-
вает в качестве «новых», доказывающих, что сам 
продукт, обладающий этими свойствами, являет-
ся новым, по каким-то причинам не были до это-
го никем описаны, хотя сам продукт как таковой 
мог продаваться. Опровергнуть такое утверждение  
экспертиза Роспатента не может. Оспорить такой 
патент также практически невозможно, т.  к. ни-
каких источников, подтверждающих известность 
продукта с «новыми» свойствами, не существует, а 
экспериментальные данные Палата по патентным 
спорам всерьез не воспринимает, т. к. не наделена 
полномочиями суда по оценке доказательств.

Обычно такие патенты получают по извест-
ной всем патентным специалистам схеме:

1)	 патентообладатель понимает, что срок па-
тентной охраны коммерчески успешной субстан-
ции скоро истекает;

2)	 свойства субстанции (которая к этому 
времени много лет продается в России и в мире) 
тщательнейшим образом исследуют на предмет 
каких-либо новых свойств, еще не исследованных 
ввиду, например, их невостребованности;

3)	 если в литературе не были описаны, к 
примеру, спектры порошковой дифракции из-
вестной субстанции20 – такие спектры снимают и 
подают заявку на «новый» только что полученный 
продукт, который к тому же обладает улучшенны-
ми характеристиками (например, с улучшенной 
прессуемостью или стабильностью21);

4)	 патентное ведомство не может сопоста-
вить спектры порошковой дифракции «нового» 
продукта с таковыми у старого ввиду отсутствия 
оных и делает неизбежный вывод о том, что изо-
бретение соответствует условию патентоспособ-
ности «новизна».

Эта проблема признается Роспатентом и, в 
частности, была отмечена в публичном докладе 
[32].

В борьбе с приемами этого рода (которые по-
лучили наибольшую известность в деле О. Тихо-
ненко против производителей японских автозап-
частей) ответчики шли либо по пути аннулиро-
вания мешающего патента, либо суд принимал 
решение об отсутствии нарушения [1]. В первом 
случае в уровне техники была выявлена публи-
кация, порочащая новизну [33]. Во втором случае 
[42] решение, принятое судом, хотя и справедли-
во, но отнюдь не бесспорно.

Эта схема не так давно была использована 
истцом в деле № СИП-225/2015. Евразийский па-
тент № EA 1809 получен на гемисульфат бакави-
ра (по словам специалиста, вызванного в судеб-
ное заседание, ЯМР-спектр, который приводится 
в описании патента, некорректен и не соответ-
стввует ни сульфату, ни гемисульфату абакавира, 
если такое вещество вообще существует) с яко-
бы улучшенными технологическими свойствами 
(никаких доказательств того, что свойства дейст-
вительно были улучшены в описании не приво-

20	 В решении допущена ошибка, имеется в виду дело СИП-17/2015.
21	 Эти свойства у известной субстанции также никто еще не измерял.
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дится), после чего к компании, использовавшей 
широко применявшийся до даты подачи заявки 
на спорный патент сульфат абакавира был предъ-
явлен иск [34]. И в этом деле ответчика выручи-
ло только то, что патент был аннулирован. Однако 
такое везение – скорее исключение, чем правило.

Представляется, что борьба с мнимыми изо-
бретениями будет эффективной только в рамках 
иска о ненарушении патента, в котором следует 
ставить вопрос о недобросовестности патенто-
обладателя, об обходе закона, о злоупотреблении 
правом и т. п.; других эффективных способов за-
щиты, к сожалению, не существует, так как осно-
ваний для признания патента недействительным 
в такой ситуации нет.

5.3.5. Патент не может охранять то, что 
еще не могло быть осуществлено средним спе-
циалистом, исходя из сведений, имеющихся в 
описании патента и в уровне техники

5.3.5.1. Толкование широких признаков по 
формуле изобретения не должно распростра-
няться на конкретные формы воплощения, 
ставшие известными после даты приоритета

Для изобретений, охраняющих биотехноло-
гические продукты, весьма распространена си-
туация, когда признак изобретения сформулиро-
ван в виде широкого общего понятия (например: в 
виде средства, для выполнения какой-либо функ- 
ции или в виде антитела неуточненной структу-
ры с определенной специфичностью или антиге-
на какого-либо вируса без указания конкретного 
штамма вируса), что теоретически в объем пра-
вовой охраны наряду с известными на дату пода-
чи заявки объектами, попадают объекты, которые 
будут изобретены в будущем и не были известны 
заявителю.

В связи с этим возникает вопрос: распростра-
няется ли патент на какие-либо частные вариан-
ты объектов, которые подпадают под общее поня-
тие по формуле изобретения, но не были извест-
ны на дату приоритета патента?

Скорее всего – нет. Как отмечается § 34 на-
иболее авторитетного в США руководства по со-
ставлению формулы изобретения [35], цель та-

ких широких формулировок состоит в том, что-
бы охватить не только один или несколько кон-
кретных вариантов, соответствующих данной 
формулировке и непосредственно раскрытых в 
описании изобретения, но и все возможные эк-
виваленты этих вариантов. В этой связи под-
ходы к толкованию общих понятий (особенно с 
точки зрения даты, на которую эквивалентные 
признаки должны стать известными в силу п.  3 
ст. 1358 ГК РФ) должны быть такими же, как и 
в остальных случаях, с той лишь разницей, что 
вместо общего понятия необходимо рассматри-
вать на предмет тождества или эквивалентно-
сти те конкретные формы воплощения, подпа-
дающие под общее понятие, которые раскрыты 
в описании изобретения. Уж если законодатель 
отказался от признания эквивалентными при-
знаков, чья эквивалентность стала известна по-
сле даты приоритета заявки22 (тем самым огра-
ничив возможность захвата патентообладателем 
более поздних модификаций охраняемого реше-
ния, которые он не изобретал), толкование об-
щего признака формулы изобретения не может 
распространяться на частные случаи, которые не 
были известны в качестве разновидностей этого 
общего признака на дату приоритета или в ка-
честве эквивалентов конкретных разновидно-
стей этого общего признака, которые раскрыты 
в описании изобретения. Именно такое понима-
ние объема охраны выработано в судебной пра-
ктике США и других стран.

Иными словами: признаки формулы изобре-
тения не должны распространяться на частные 
случаи, которые еще не были известны до даты 
приоритета изобретения, даже если при букваль-
ном толковании такие частные случаи подпадают 
под формулировку общего признака.

5.3.5.2. Толкование не должно распростра-
няться на те альтернативы, в отношении ко-
торых не достигается технический результат, 
или изобретение не соответствует условиям 
патентоспособности

Можно пойти немного дальше в примене-
нии данного принципа с учетом того, что вме-

22	 С 2014 г. эквивалентность признается только в отношении признаков, которые стали считаться эквивалентными в данной 
области техники до даты приоритета заявки.
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сто обобщения патентообладатели часто исполь-
зуют альтернативу. К альтернативе прибегают в 
тех случаях, когда в отношении списка частных 
вариантов нельзя подобрать обобщающую ха-
рактеристику. В результате в заявках и патен-
тах, где описывается общая структурная форму-
ла химического соединения, появляются мно-
гостраничные списки конкретных значений 
радикалов, располагающихся в определенных 
положениях молекулы. Учитывая, что таких спи-
сков может быть несколько десятков, количество 
конкретных соединений, подпадающих под об-
щую структурную формулу, легко может превы-
шать количество атомов в литосфере. При этом 
хорошо, если биологическая активность такой 
группы соединений продемонстрирована в от-
ношении хотя бы нескольких конкретных соеди-
нений.

В такой ситуации следует использовать ана-
логичный подход: если было установлено, что 
некоторое химическое соединение хотя и подпа-
дает под указанную общую структурную форму-
лу по формуле изобретения, но при этом не обла-
дает тем видом активности, который приписы-
вается всей группе соединений в описании изо-
бретения, и указанное соединение не раскрыто в 
описании как специально полученное и исследо-
ванное на предмет его биологической активно-
сти, такое соединение нельзя считать подпада-
ющим под указанную общую структурную фор-
мулу (см. выше раздел о техническом  результа-
те). Сама по себе ситуация, которую мы описали, 
свидетельствует о том, что патентообладателем 
выбрана некорректная степень обобщения при-
знаков изобретения, поэтому толкование при-
тязаний должно быть ограничено в той степени 
(путем исключения из нее конкретных соедине-
ний, у которых отсутствует предполагаемая зая-
вителем биологическая активность), в какой оно 
не будет являться ошибочным. Учитывая, что 
даже один пример, не согласующийся с гипоте-
зой, опровергает ее, ничего не остается, кроме 
как ограничить охрану конкретными соединени-
ями, чья активность была подтверждена.

5.3.6. Соотношение изобретений по стар-
шему и младшему патенту

Ситуации, в которых истец и ответчик име-
ют патенты на сходные изобретения, отражены 
в судебной практике [36]. Хотя в других облас-
тях техники использование этого пути для обхо-
да чужих патентов приобрело массовый харак-
тер и освещается во многих публикациях [37-46], 
пока еще не известно ни одного случая приме-
нения чего-то подобного в области медицины и 
фармацевтики23. Все же уровень правосознания 
фармацевтического бизнеса (включая его дже-
нериковую ветвь), очень трудно сравнить с тако-
вым у типичных российских компаний, которые 
массово подавали и продолжают подавать заявки 
в Роспатент не столько для того, чтобы защищать 
свои разработки, сколько для того, чтобы иметь 
возможность беспрепятственно нарушать чужие 
патенты. Дополнение ГК РФ статьей 1358.1 о за-
прете несанкционированного использования за-
висимых изобретений на первый взгляд долж-
но было как-то изменить сложившуюся за долгие 
годы применения письма [36] ситуацию. Однако 
анализ судебной практики показывает,  что либо 
суды все еще продолжают по инерции его приме-
нять, либо истцы по разным причинам не форму-
лируют перед экспертом вопрос о зависимости 
патентов24. Так или иначе, даже если бы положе-
ния ст. 1358.1 ГК РФ и применялись на практике, 
неизбежно возникнет множество вопросов, отве-
тов на которые пока не существует. Проиллюстри-
руем эти вопросы примерами.

Пример 1. Простейшим случаем зависимости 
патентов является ситуация, при которой стар-
ший патент охраняет химическое соединение, 
«Ф-мицин», а в младшем изобретении это соеди-
нение так или иначе задействовано (например, в 
ветеринарии). В данном случае не вызывает со- 
мнений, что младшее изобретение «не может 
быть использовано без нарушения старшего па-
тента» и таким образом является зависимым.

Пример 2. Предположим теперь, что «Ф-ми-
цин» относится к широкому классу терапевтиче-

23	 За исключением дела № А50-7506/2015, по которому пока не вынесено решение.
24	 По-видимому, причина в том, что истцы узнают о наличии у ответчика собственных патентов в тот момент, когда канди-

датуры экспертов известны, стороны предлагают список своих вопросов и суд уже готов назначить экспертизу.
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ски активных агентов – «ингибиторов хитрости». 
Можно ли в этом случае считать младший патент 
на «Применение ингибиторов хитрости для ле-
чения животных» зависимым или нет? Букваль-
ное прочтение ст. 1358.1 ГК РФ дает отрицатель-
ный ответ, т. к. это изобретение, несомненно, мо-
жет быть использовано без нарушения старшего 
патента, например, в том случае, если обладатель 
младшего патента будет использовать любой дру-
гой известный «ингибитор хитрости», кроме ин-
гибитора из старшего патента. В то же время 
обладатель младшего патента при использова-
нии именно «Ф-мицина» в качестве «ингибитора 
хитрости» может совершенно беспрепятственно 
ссылаться на пресловутый п. 9 письма [36].

Пример 3. Аналогичная ситуация возникает в 
случае патентов на композиции с частично пере-
секающимися диапазонами количественного со-
держания ингредиентов.

Пример 4. Ситуацию можно еще услож-
нить. Предположим, что старший патент выдан 
на «Соль Ф-мицина», а младший патент, как и в 
примере 1, на «Применение Ф-мицина в ветерина-
рии». То есть младший патент не содержит при-
знака использования «Ф-мицина» в виде соли. 
При этом обладатель младшего патента лечит жи-
вотных именно солью «Ф-мицина» просто пото-
му, что последний недоступен в виде свободного 
основания, а известные способы синтеза позволя-
ют получить его только в виде соли. В этом случае  
ст. 1358.1 ГК РФ также не позволяет сделать вывод 
о зависимости патентов.

Пример 5. В завершение предлагаем читате-
лю вопрос: возможны ли зависимые патенты на 
продукты, охарактеризованные через способ их 
получения или зависимые патенты на продукты 
неустановленного состава? Возможна ли зависи-
мость между патентом на способ получения но-
вого продукта и патентом на иной способ получе-
ния того же продукта?

Все это означает, что вопрос о зависимости 
патентов крайне неоднозначен. При установле-
нии факта зависимости патентов судам следует 
учитывать, что дихотомического деления всех 
возможных случаев на две категории, которое 
предусмотрено ст. 1358.1 ГК РФ, недостаточно, 
чтобы охватить все реально возникающие ситу-
ации, в которых требуется определить соотно-
шение между патентами. В реальности изобре-
тения могут быть частично зависимыми (в ча-
сти некоторых альтернатив, подпадающих под 
общие формулировки), или же вопрос об их за-
висимости должен рассматриваться с учетом 
имманентно присущих (подразумеваемых) при-
знаков, которые входят в число признаков изо-
бретения независимо от того, были они прямо 
упомянуты в формуле или нет. К слову, в при-
мере 2 специалист должен сделать вывод, что 
младшее изобретение все же является зависи-
мым, поскольку на дату его подачи специалист 
подразумевал под «Ф-мицином» его соль, а воз-
можность его получения в каком-то ином состо-
янии, например, в виде свободного основания, 
не была известна.
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Понятия селективного изобретения как опре-
деляющего некий, особый вид изобретений, в рос-
сийском патентном праве не существует, но быту-
ет мнение, что оно относится тем не менее к са-
мостоятельному виду изобретений – химических 
соединений. Основано данное мнение на том, что 
термин «селективное изобретение» впервые по- 
явился в Правилах составления, подачи и рассмо-
трения заявки на выдачу патента на изобретение, 
утвержденных приказом Госпатента СССР (пред-
шественник Роспатента от 2 июля 1991 г. № 49. В 
пункте 19.8.5 «Проверка изобретательского уров-
ня» которых было указано следующее:

«Требованию изобретательского уровня соот-
ветствуют, в частности:

… индивидуальное соединение, подпадающее под 
общую структурную формулу группы известных со-
единений (селективное изобретение), но не описан-
ное как специально полученное и исследованное, и 
при этом проявляющее новые неизвестные для этой 
группы свойства в качественном или количествен-
ном отношении».

В последующем приведенное правило меня-
лось только редакционно, и в настоящее время 
оно изложено в следующей редакции:

«Условию изобретательского уровня соответ-
ствуют, в частности:

… химическое соединение, подпадающее под об-
щую структурную формулу группы известных со- 
единений, но не описанное как специально получен-

«Селективное» изобретение: 
самостоятельный вид или 
заимствованное условное 
обозначение изобретений, 
создаваемых научным методом 
селекции?

В.Ю. Джермакян,
кандидат технических наук,
советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры»

Cелективное изобретение не является понятием, определяющим некий самостоятельный вид хи-
мического соединения, а представляет собой условное обозначение изобретений, получаемых научным 
методом селекции, направленным на создание новых объектов в среде им подобных, но обладающих но-
выми полезными свойствами.
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ное и исследованное и при этом проявляющее новые 
неизвестные для этой группы свойства в качест-
венном или количественном отношении (селектив-
ное изобретение)»1.  

Представим себе ситуацию, если бы рассма-
триваемое правило было изложено без упомина-
ния о «селективном» изобретении:

химическое соединение, подпадающее под общую 
структурную формулу группы известных соедине-
ний, но не описанное как специально полученное и 
исследованное и при этом проявляющее новые неиз-
вестные для этой группы свойства в качественном 
или количественном отношении.  

Разве это приведет к изменению оценки па-
тентоспособности такого химического соедине-
ния?

Но некоторые специалисты стали придержи-
ваться мнения, что поскольку хотя бы формально 
термин «селективное изобретение» внесен в нор-
мативный документ только в 1991 г., то до 1991 г. 
его в принципе нельзя было рассматривать как па-
тентоспособное изобретение. Но при этом взятое 
в Правилах в скобки словосочетание «селективное 
изобретение» не меняет самих правил оценки па-
тентоспособности рассматриваемых химических 
соединений и не определяет их как один из видов 
веществ, подлежащих патентной охране.

Ошибка такого умозаключения состоит в том, 
что «селективное изобретение» не является поня-
тием, определяющим некий самостоятельный вид 
химического изобретения, а представляет собой 
заимствованное из немецкой практики и широ-
ко разошедшееся по миру условное обозначение 
(термин) изобретений, получаемых научным ме-
тодом селекции, направленным на получение но-
вых объектов в среде им подобных, но обладаю-
щих новыми полезными свойствами.

Селективное изобретение относится к хими-
ческому соединению (или нескольким соедине-
ниям), которые уже входят в известную обширную 
группу, объединяющую подобные химические со-

единения, хотя и является новым как таковое. Из-
вестность этой группы, охватывающей значитель-
ное число структурно родственных химических 
соединений, не говорит о том, что в нее не будут 
входить и вновь создаваемые соединения, имею-
щие общие, но не тождественные признаки хими-
ческого соединения.

Подобные ситуации возникают сплошь и ря-
дом и имеют отношение не только к синтезу хи-
мических соединений конкретной группы, но и к 
структурному синтезу шарнирно-рычажных ме-
ханизмов, входящих в одну родовую группу, и к 
другим изобретениям, которые объединяются по 
тому или иному принципу в общие родовые груп-
пы, в которых число входящих вариантов может 
расти до бесконечности. Если посмотреть с другой 
стороны, то так же можно отнести к самостоятель-
ным те изобретения, которые именуются как «пи-
онерное» или «комплексное» и которые никто и 
никогда не относил к отдельным видам изобрете-
ний, требующих собственного, сугубо специфиче-
ского методологического подхода оценки патен-
тоспособности. 

Обращаем внимание на публикацию И.А. Ве-
селицкой [1], три абзаца из статьи которой проли-
вают свет на рассматриваемые нами вопросы:

	 «Возникновение и развитие института се-
лективных изобретений в западных странах нача-
лось в конце XIX – начале XX в. Поскольку до середи-
ны 60-х гг. прошлого столетия в западных странах 
прямая защита химических веществ как таковых 
отсутствовала, селективность объектов в обла-
сти химии рассматривалась только в отношении 
способов получения химических веществ, компози-
ций, сплавов и применения. При этом под способами 
понимались любые способы. После продолжитель-
ных дискуссий к ним были отнесены и способы-ана-
логи при условии выбора новых и оригинальных ис-
ходных веществ».

	 «Уместно подчеркнуть, что в мировой прак- 
тике понятие «селективное изобретение» в основ-

1	 См. пункт 78 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юриди-
чески значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (утверждены приказом Минэконо-
мразвития России от 25 мая 2016 г. № 316, зарегистрированы в Минюсте России 11 июля 2016 г. № 42800), далее – Правила 
(2016). Ранее аналогичное положение содержалось в п. 25.5.3(4) Административного регламента исполнения Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации 
приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской 
Федерации на изобретение (утвержден приказом Минобрнауки от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрирован в Минюсте 
России 20 февраля 2009 г. рег. № 13413), далее – Административный регламент.
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ном используется применительно к изобретениям в 
области химии или связанных с ней областях и охва-
тывает такие объекты изобретения, как вещест-
во (индивидуальные соединения, композиции, смеси, 
сплавы и т. п.), способ и применение, хотя не исклю-
чается возможность защиты устройств в форме 
селективных изобретений».

	 «Патентные ведомства и суды при исследо-
вании селективных изобретений, относящихся к но-
вым химическим соединениям, требуют, чтобы эти 
соединения не были описаны и раскрыты как тако-
вые. Если, например, в патенте в длинном перечне 
соединений будет приведено определенное соедине-
ние (даже без указания его физико-химических па-
раметров), то в дальнейшем третье лицо не смо-
жет получить на него патент как на селективное 
изобретение, аргументируя свои притязания тем, 
что в патенте не раскрыт способ получения это-
го определенного соединения. Позиция патентных 
ведомств и судов, отказывающих в предоставле-
нии третьим лицам защиты такого рода соедине-
ний, основывается на том, что специалист, опу-
бликовавший изобретение, на основании своих зна-
ний сможет установить, каким образом можно по-
лучить такое соединение. В подобном случае для 
такого соединения патентная защита возможна 
только через его применение при условии, что этот 
объект отвечает критериям патентоспособно-
сти».

Вторым заблуждением является толкование 
термина «селективное изобретение» как извест-
ного и выбранного из ряда уже ранее запатенто-
ванных альтернативных химических соединений, 
объединенных в структурную группу, именуемую 
формулой Маркуша, но проявляющего свойства, 
ранее неизвестные для перечисленных известных 
альтернативных вариантов соединений.

Тем самым создается и распространяется в 
различных публикациях, например [9], ошибоч-
ная иллюзия того, что «селективное изобретение» 
якобы может не отвечать условию патентоспособ-

ности – «новизна», но, тем не менее, при выявле-
нии (установлении) нового свойства этого будет 
достаточно для признания Роспатентом патенто-
способности такого изобретения.

Однако это совершенно не соответствует дей-
ствительности, и оценка новизны конкретно-
го химического соединения по всей совокупно-
сти характеризующих его признаков (структура, 
наличие конкретных заместителей в определен-
ных положениях и взаимное расположение групп 
и атомов в молекуле) обязательно предшеству-
ет принятию во внимание нового свойства это-
го конкретного соединения, которое относится к 
техническому результату и служит всего лишь од-
ним из сопутствующих условий признания патен-
тоспособности, но не единственным и самодоста-
точным.

Рассматриваемое в новой заявке частное (ин-
дивидуальное) химическое соединение, хотя и 
подпадает под общую родовую группу химических 
соединений, но должно являться тем частным ва-
риантом, который ранее не был раскрыт в уров-
не техники, т.  е. он был не известен (на это пря-
мо указывают нормативные правовые акты, кото-
рыми руководствуется Роспатент2). В этой ситуа-
ции действует стандартный для патентного права 
принцип: известность общего не порочит новиз-
ны частного, и так называемое селективное изо-
бретение, если оно соответствует ВСЕМ условиям 
патентоспособности (новизна конкретного хими-
ческого соединения, соответствие его изобрета-
тельскому уровню и промышленной применимо-
сти), охраняется патентами во всех известных нам 
странах.

Не было случая, когда Роспатент или суд при-
знавали изобретение патентоспособным только 
лишь потому, что квалифицировали его как «се-
лективное изобретение».

«Селективность» не является принятым в за-
коне условием (критерием) патентоспособности 
изобретения, ни в России, ни в других странах.

2	 В частности, пункт 24.5.2(4) Административного регламента предусматривает, что «химическое соединение, подпадающее 
под общую структурную формулу группы известных соединений, признается новым, если оно не раскрыто как таковое и 
отсутствуют какие-либо сведения относительно исходных соединений, способа его получения или его свойств». Аналогич-
но, пункт 70 новых Правил (2016) предусматривает, что «химическое соединение, подпадающее под общую структурную 
формулу группы известных соединений, или композиция на его основе признаются соответствующими условию новизны, 
если химическое соединение как таковое неизвестно из уровня техники и отсутствуют сведения относительно исходных 
соединений, способа его получения и его свойств, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения».
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Показательным на этот счет служит реше-
ние Арбитражного суда г. Москвы от 24 мая 2005 
г. по делу № А40-63727/04-67-646, в котором рас-
сматривался иск о признании недействительным 
решения Палаты по патентным спорам (далее – 
ППС), которым было отказано в удовлетворении 
возражений заявителя против выдачи евразий-
ского патента ЕА № 002386 на изобретение «По-
лиморфная форма гидросульфата клопидогрела».

ППС отказала в удовлетворении возраже-
ния против выдачи евразийского патента ЕА  
№ 002386, правомерно установив, что оспаривае-
мый патент выдан в отношении нового изобрете-
ния, квалифицировав это изобретение как селек-
тивное, соответствующее изобретательскому 
уровню (выделено автором, – В.Д.)

Итак, основанием для сохранения патента яви-
лось признание соответствия изобретения усло-
вию патентоспособности – «изобретательский уро-
вень», а не признание селективности как таковой.

Достаточно ознакомиться с некоторыми из-
влечениями из судебного решения, чтобы убе-
диться в том, что оценка патентоспособности в от-
ношении изобретения, обозначаемого как селек-
тивное, осуществлялась по всем общепринятым 
канонам оценки патентоспособности любого хи-
мического соединения, каким бы мы его условно 
ни называли.

«В патенте США № 4847265 также раскрыт 
гидросульфат клопидогрела, однако без описания его 
кристаллической формы, что заявителем не оспа-
ривается.

В решении ППС правомерно указано, что осо-
бенность оспариваемого изобретения по пунктам 
1 – 6 формулы заключается в том, что описанное 
соединение запатентовано как кристаллическая 
полиморфная модификация с конкретными порош-
ковой рентгенограммой и инфракрасным спектром, 
имеющая определенные характеристические пики 
порошковой рентгенограммы, определенное харак-
теристическое поглощение, проявляемое инфракра-
сным спектром, и определенную точку плавления.

Все перечисленные характеристики, позволя-
ющие идентифицировать указанную кристалли-
ческую модификацию – гидросульфат клопидогре-
ла, отсутствуют в описании противопоставлен-
ного оспариваемому изобретению патента США  
№ 4847265. 

Таким образом, довод заявителя о том, что в 
указанном решении проводилось сравнение свойств 
кристаллической модификации гидросульфата кло-
пидогрела со свойствами вещества по патенту ЕР 
281459, необоснован».

На последний абзац рекомендуем обратить 
особое внимание. В нем подчеркнуто, что сравне-
ние двух соединений не осуществлялось по прояв-
ляемым ими свойствам. Оценка осуществлялась 
по признакам, характеризующим и идентифици-
рующим непосредственно сами химические со- 
единения.

Далее в решении суда отмечено:
«Кристаллическая полиморфная модификация 

гидросульфата клопидогрела, описанная в изобре-
тении по оспариваемому патенту, имеет большую 
стабильность и не переходит самопроизвольно ни в 
какую иную полиморфную модификацию. Порошок, 
полученный из указанной полиморфной модифика-
ции, имеет такие физико-химические свойства, как 
высокая компактность и низкая электростатич-
ность и растворимость, что позволяет легко под-
вергать его любой обработке в условиях фармацев-
тической технологии.

Поскольку все перечисленные характеристики, 
позволяющие идентифицировать данную конкретную 
кристаллическую модификацию, отсутствуют в опи-
сании к противопоставленному патенту США, нет 
оснований считать данное изобретение не соответ-
ствующим условию патентоспособности «новизна».

При известности из описания к патенту США 
группы соединений, имеющих общую структурную 
формулу, изобретение по пунктам 1 – 6 оспарива-
емого патента квалифицировано Палатой по па-
тентным спорам как селективное изобретение по 
отношению к изобретению по патенту США, по-
скольку оно представляет собой индивидуальное 
соединение, подпадающее под общую структурную 
формулу известной группы соединений, но при этом 
в патенте США заявленная кристаллическая поли-
морфная модификация не описана как специально 
полученная и исследованная».

В итоге суд отказал в удовлетворении заяв-
ления о признании недействительным решения 
Палаты по патентным спорам от 18 июня 2004 г., 
принятого по возражениям заявителя от 23 октя-
бря 2003 г., и данный патент продолжает действо-
вать до сих пор.
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3	 Четвертое по счету.

В другом решении Роспатента, принятом 28 
июля 2016 г. по возражению3 против выдачи па-
тента на изобретение № 2114838 на группу изо-
бретений «Триазольные производные, фарма-
цевтическая композиция и промежуточные про-
дукты», сохраняя данный патент в силе, коллегия 
Палаты по патентным спорам в части рассматри-
ваемого нами вопроса подчеркнула следующее 
(приводятся извлечения):

«Однако, у соединений согласно оспариваемому 
патенту заместитель Y(Hal) находится в опре-
деленном положении, а именно, в соседнем поло-
жении с местом присоединения азотсодержащего 
шестичленного цикла (обозначенного как «Het» в 
документах [1, 2]) к остальной части соединения 
формулы (I), тогда как в документах [1, 2] приве-
дены примеры соединений, в которых Het замещен 
каким-либо заместителем только в положении, 
соседнем с гетероатомом, а не с местом присоеди-
нения Het к остальной части соединения формулы 
(I). При этом в описании к оспариваемому патен-
ту приведены способы получения соединений, оха-
рактеризованных в независимом пункте 1 и зави-
симых пунктах 2-10 указанной формулы.

Таким образом, признак, касающийся наличия 
галогенового заместителя Y в определенном поло-
жении соединения формулы (I), не описан в докумен-
тах [1, 2], где возможность использования азотсо-
держащего шестичленного цикла, замещенного га-
логеном, в структуре соединений формулы (I), так 
же как и способы получения таких соединений были 
описаны в общем виде без какой-либо конкретиза-
ции в отношении соединений, охарактеризованных 
в независимом пункте 1 формулы изобретения по 
оспариваемому патенту.

Необходимо отметить, что сущностью группы 
изобретений по оспариваемому патенту являют-
ся соединения формулы (I), структура которых со-
держит галогеновый заместитель Y в определенном 
положении, что обеспечивает технический резуль-
тат, выраженный в виде неожиданно высокого уров-
ня их фунгицидных свойств (стр. 2, абз. 3 описания к 
патенту) по сравнению с ближайшими по структу-
ре и известными из документов [1, 2] соединениям.

Коллегия Палаты по патентным спорам пришла 
к выводу, что в патентных документах [1] и [2] не 

раскрыты существенные признаки изобретения по 
независимому пункту 1 формулы по оспариваемому 
патенту, касающиеся галогенового заместителя Y в 
положении 5 азотсодержащего шестичленного цикла 
триазольных производных общей формулы I.

Соответственно, в документах [1] и [2] отсут-
ствуют сведения об аналогах, характеризующих-
ся признаками, идентичными всем существенным 
признакам изобретения по независимому пункту 1 
формулы по оспариваемому патенту.

Исходя из изложенного можно констатировать, 
что в возражении отсутствуют доводы, позволяю-
щие признать соединение по независимому пункту 1 
формулы по оспариваемому патенту не соответст-
вующим условию патентоспособности «новизна».

Аналогичный вывод можно сделать и в отноше-
нии изобретений, охарактеризованных в независи-
мых пунктах 11, 14 формулы по оспариваемому па-
тенту, поскольку данные пункты включают при-
знаки независимого пункта 1 формулы по оспарива-
емому патенту в полном объеме».

Как видим, в данных делах оценка патенто-
способности осуществлялась не по неким особым 
для «селективных изобретений» правилам, а стро-
го в соответствии с оценкой патентоспособности 
по всем установленным законом условиям патен-
тоспособности: новизна, изобретательский уро-
вень и промышленная применимость техническо-
го решения.

Принцип оценки патентоспособности изобре-
тения, именуемого как «селективное изобретение», 
предусматривает обязательную оценку новизны са-
мого заявляемого химического соединения. И такой 
принцип тождественен оценке патентоспособности 
изобретений, относящихся к так называемым «ком-
бинаторным библиотекам». В публикации [3] на стр. 
17-18 в отношении патентования изобретений – 
«комбинаторных библиотек» отмечено следующее:

«По мнению представителя патентного ведом-
ства Японии, публикацию, описывающую библиоте-
ку, охарактеризованную при помощи формулы Мар-
куша, следует рассматривать в уровне техники как 
описывающую соединения, охарактеризованные фор-
мулой Маркуша. Иными словами, индивидуальное со-
единение, которое раньше входило в состав библио-
теки, не считается новым.
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С этим положением можно согласиться, только 
когда библиотека представляет матрицу, поскольку 
в такую библиотеку входят конкретные соединения, 
структура которых четко определена, даже если не 
все эти соединения описаны в заявке.

Если библиотека представляет смесь соедине-
ний, обычно невозможно однозначно утверждать, что 
конкретное соединение присутствовало в этой смеси, 
а значит, известно из уровня техники».

Завершая статью, обратим внимание на вступле-
ние в действие с 12 августа 2016 г. новых Правил (2016).

Таким образом, при использовании п. 70 и 78 
нужно помнить, что при всей близости и схоже-
сти их по смыслу они раздельно определяют оцен-
ку новизны и уровня изобретений, в том числе  от-
носящихся к химическим соединениям. Как видим, 
методология оценки патентоспособности изобре-
тения, именуемого «селективное изобретение», не 
изменилась и вновь нашла свое комплексное отра-
жение в новых правилах, закрепив практику Роспа-
тента в соответствии с  ведущими патентными ве-
домствами других стран.
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1.	 Введение
Наряду с глобализацией важных средств про-

гресса мировой экономики стали развитие иннова-
ций и система поддержки сервиса интеллектуаль-
ной собственности как его движущая  сила. Согласно 
статистике Всемирного банка в 2011 г., доля сервиса 
в деятельности многих экономических организаций 
в мире достигала 70%, а в США – 80%. При этом доля 
торговых услуг составляла свыше 20% от общего объ-
ема мировой торговли. В свою очередь доля межна-
циональных инвестиций в торговые услуги достига-

ла почти 2/3 всех мировых межнациональных инве-
стиций1. Поэтому поддержка современного сервиса 
вообще и интеллектуальной собственности в част-
ности является важным средством экономического 
и инновационного развития в период глобализации. 

С наступлением эпохи больших данных2 начи-
нается новый этап научно-технической революции, 
который связан с техникой 3D-печатания3 (сюда 
можно отнести также новое поколение информа-
ционных технологий, энергосбережения и охраны 
окружающей среды, наноматериалы и биочипы) и 

1	 См.: ВэньЦзяБао. Открытие и развитие сферы сервиса Китая//http://www.zaobao.com/yl/yl120529_002.shtml.
2	 Большие данные являются достижениями, которых люди добились. Например:  получили новые знания,  изменили рынок, 

а также отношения между правительством и гражданами. См.: (Англия) Виктор Майер-Шонбергер, Кеннет Сукиер. Боль-
шие данные: Издатель Джон Мурри, 2013. С. 6.

3	 Техника 3D-печатания на основе документов цифровой модели и использования слитных материалов, порошкообразного 
металла или пластмассы, техника строения тела путtм образа последовательного печатания. http://baike.baidu.com/link?url.

Система поддержки сервиса 
интеллектуальной собственности
как движущая сила развития 
инноваций 

Дэн Шэн Минь, 
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданского права юридического факультета Уханьского 
университета в Китае

Развитие инноваций является одним из основных трендов мировой экономики в целом и каждой 
из стран, решивших улучшить своe экономическое состояние. В свою очередь движущей силой разви-
тия инноваций служит оптимальная система поддержки сервиса интеллектуальной собственности. 
Данная система объединяет различные услуги, оказываемые в сфере интеллектуальной собственно-
сти гражданам и юридическим лицам, занимающимся ее созданием, защитой и использованием. Пред-
ставляется, что для обеспечения услуг в сфере интеллектуальной собственности необходимо разра-
ботать хотя бы шесть систем ее сервисной поддержки, в том числе системы правовой охраны объек-
тов  интеллектуальной собственности, систем связанных с ней социальных, фискальных и налоговых 
услуг, подготовки талантливых кадров, правоприменения и судебной защиты интеллектуальных прав.
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преобразования в промышленном производстве 
(промышленное производство стало услугой). Тех-
нические инновации и преобразования в промыш-
ленности на этой основе становятся новой тенден-
цией мирового экономического развития. Каждая 
страна, которая выбирает свой экономический путь, 
должна найти инновационную движущую силу для 
развития научных технологических инноваций и 
промышленного преобразования. Сервис интеллек-
туальной собственности соединяет инновацию, ис-
следование, производство и коммерцию, является 
мощным двигателем экономического и социально-
го развития. Он не только стимулирует появление 
новых отраслей промышленности, но и способству-
ет трансформации и модернизации традиционных 
отраслей промышленности, является мощным уско-
рителем развития экономики и общества.

Поэтому для того, чтобы построить инноваци-
онную страну и изменить способ экономического 
развития, необходимо найти новый прорыв в этом 
направлении и движущие силы развития иннова-
ций. Это является одной из идей, которая оказы-
вает решающее влияние, сюда входят государ-
ственная поддержка и социальные услуги в раз-
витии науки и техники в эпоху увеличения роли ин-
новаций в экономике. Основой распространения и 
применения инноваций в промышленности являет-
ся крупномасштабное развитие современного сер-
виса интеллектуальной собственности. В процессе 
развития он может придать поступательную движу-
щую силу научным техническим инновациям и мо-
дернизации промышленности.

2. Сервис интеллектуальной собственности 
и система поддержки развития сервиса интел-
лектуальной собственности

2.1. Сервис интеллектуальной собственности
Сервис интеллектуальной собственности явля-

ется одним из новых видов сервиса. Разные органи-
зации и граждане в сфере сервиса интеллектуальной 
собственности осуществляют представительство в 
приобретении прав на  интеллектуальную сферу и 
оказывают информационные и консультационные 
услуги; а также готовят кадры для обслуживания ин-
теллектуальной собственности. Они являются субъ-
ектами услуг в сфере  интеллектуальной собственно-
сти. Напротив, граждане и юридические лица, кото-
рые занимаются созданием, охраной объектов ин-

теллектуальной собственности, являются объектами 
услуг. В свою очередь действия по приобретению 
прав, распоряжению и их защите являются способа-
ми оказания услуг.

2.2. Система поддержки сервиса интеллектуаль-
ной собственности.

Единая система поддержки развития сервиса  
интеллектуальной собственности состоит из ряда 
взаимосвязанных и взаимоогранчивающих факто-
ров. Она заключается в предоставлении разнообраз-
ных услуг в сфере инноваций в промышленности и 
области деятельности. 

Систему поддержки сервиса интеллектуальной 
собственности образует комплекс правовых  мер, 
осуществляемых в сфере инноваций государством и 
направленных на обеспечение в данной сфере госу-
дарственной политики в деле  подготовки кадров, а 
также эффективного надзора за исполнением зако-
нов и ведением судебных дел в этой сфере.

Кроме того, важными элементами системы под-
держки сервиса интеллектуальной собственности 
являются меры по обеспечению самих институтов и 
механизмов защиты интеллектуальной собственно-
сти, социальных фискальных и финансовых услуг и 
услуг по правоприменению и судебной защите.

2.3. Между сервисом интеллектуальной собст-
венности и системой его поддержки существует тес- 
ная взаимосвязь

Сервис интеллектуальной собственности явля-
ется необходимым трендом оптимизации структу-
ры экономики и ускорения экономического роста 
страны. Он позволяет эффективнее бороться с огра-
ниченностью источников энергии и ресурсов, повы-
сить эффективность их использования; а также пол-
нее реализовать принцип открытости во внешней 
политике и усилить роль государства на междуна-
родной арене. С другой стороны, создание государ-
ством системы поддержки развития сервиса интел-
лектуальной собственности является базой для по-
стоянного повышения его качества.

3. Рассмотрим подробнее каждый из основ-
ных элементов системы поддержки развития 
сервиса интеллектуальной собственности как 
движущей силы инноваций 

3.1. Обеспечение порядка и механизмов разви-
тия сервиса интеллектуальной собственности

В целях улучшения развития сервиса интел-
лектуальной собственности государству надо про-
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вести реформу управления интеллектуальной соб-
ственностью. Во-первых, необходимо создать мно-
гофункциональный координирующий правитель-
ственный орган для решения проблем управления 
интеллектуальной собственностью. Во-вторых, при 
необходимости следует привести в соответствие 
действующее управление интеллектуальной собст-
венностью с юридическим обоснованием деятель-
ности различных административных структур и 
реформировать саму систему административного 
управления интеллектуальной собственностью.

3.2. Система права и политики развития сервиса 
интеллектуальной собственности

В системе поддержки развитии сервиса интел-
лектуальной собственности не следует преумень-
шать ведущую роль правительств. Но правительст-
во не должно напрямую вмешиваться в данный 
процесс, а предоставлять поддержку для развития 
этого сервиса, например путем создания правово-
го режима инноваций и принятия активных поли-
тических мер. Во-первых, правительства, опираясь 
на передовой опыт инновационно-ориентирован-
ных стран, должно принимать постановления и за-
коны о создании новых технологий, сотрудничест-
ве в сфере оценки инноваций и заимствования 
технологий, которые будут способствовать инно-
вационному развитию технологий. Во-вторых, це-
лесообразно разработать закон об освобождении 
от налогообложения прибыли от инновацион-
ных разработок, а также рискованных инве-
стиций, и о снижении налогового бремени на сер-
вис интеллектуальной собственности. В-третьих, 
по мере развития сервиса интеллектуальной соб-
ственности разработать соответствующие законы 
и нормализовать условия доступа в сферу сервиса 
и нормы услуг для сервиса интеллектуальной соб-
ственности.

Со стороны государства правительство долж-
но осуществлять политику поддержки. Во-первых, 
в экономической политике следует основать госу-
дарственный и местный фонды развития серви-
са интеллектуальной собственности, усилия кото-
рых будут направлены в определенные регионы 
или в отдельные области промышленности, актив-
но внедрять политику освобождения от налогов ри-
скованных инвестиций и развивать сервис интел-
лектуальной собственности. Во-вторых – осуществ-
лять политику поддержки инноваций на льготных 

условиях и принимать меры по скидкам и гаранти-
ям, осуществляя поддержку средних и мелких пред-
приятий в области новых технологий, которая будет 
способствовать развитию технологических иннова-
ций.

3.3. Система социальных услуг развития сервиса 
интеллектуальной собственности

Правительство должно оказывать обществен-
ные услуги в области интеллектуальной собствен-
ности, которые будут способствовать ее развитию. 
Если такие услуги отсутствуют, то организации в 
области интеллектуальной собственности не могут 
получить необходимую информацию. В этом слу-
чае развитие сервиса интеллектуальной собствен-
ности невозможно. Поэтому должна быть создана 
информационная общественная база интеллекту-
альной собственности, где бы размещался и свое- 
временно обновлялся основной информационный 
ресурс различной интеллектуальной собственно-
сти. Необходимо создать механизм использова-
ния этой информации, поощрять и поддерживать 
организацию сервиса интеллектуальной собст-
венности, которая создаст информационную базу 
данных интеллектуальной собственности. Прави-
тельство материально поддерживает информаци-
онный банк данных интеллектуальной собствен-
ности и предоставляет эту информацию обществу 
по недорогой цене.

Также требуется, во-первых: создание трехсту-
пенчатой системы общественных услуг информа-
ции интеллектуальной собственности в различных 
отраслях, в том числе и центра национальных дан-
ных интеллектуальной собственности (патентов), 
региональных и местных центров информацион-
ных услуг интеллектуальной собственности. 

Во-вторых, согласно новым тенденциям кон-
центрации производства, следует создать опытную 
область развития сервиса интеллектуальной собст-
венности в промышленном регионе или универси-
тетских комплексах, а также центр производства и 
научных исследований, рынок технических сделок, 
выставочные информационные комплексы. Эти ор-
ганизации, поддерживаемые правительством, будут 
оказывать услуги в сфере интеллектуальной собст-
венности. Следует развивать сервис интеллектуаль-
ной собственности, чтобы предоставлять объединя-
ющие платформы услуги интеллектуальной собст-
венности для сервиса.
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3.4. Система фискальных и финансовых услуг в 
развитии сервиса интеллектуальной собственности

Необходимо организовать услуги оценки и фи-
нансирования инноваций. В условиях увеличения 
роли научных достижений в экономике появляет-
ся тенденция капитализации в производстве, со- 
единение финансового капитала с интеллектуальной 
собственностью; часто возникают формы и способы 
экономического развития. «Промышленная рево-
люция произошла от технологической революции, а 
удалась в финансовых инновациях. Механизм оцен-
ки рискованных инвестиций, финансирования ин-
теллектуальной собственности является важной ча-
стью сервиса интеллектуальной собственности. Эк-
сплуатация интеллектуальной собственности может 
стать жизнеспособной при поддержке рискованных 
инвестиций и соответствующем финансировании»4. 
В соответствии с тенденциями развития сервиса ин-
теллектуальной собственности на аукционах фон-
довых бирж, при долговом финансировании, в 
банках используются новые бизнес-модели. Та-
ким образом расширяются пути реализации цены 
интеллектуальной собственности. Создаются инве-
стиционные финансовые организации и организа-
ции по оценке интеллектуальной собственности в 
определенной обрасти производства, чтобы предо-
ставлять адресную финансовую поддержку для пере-
дачи и внедрения в производство патентной техни-
ки. Они обеспечивают успешное осуществление за-
логового финансирования интеллектуальной собст-
венности. Создаются юридические службы, которые 
разрабатывают законы и правила оценки финанси-
рования интеллектуальной собственности. Они пре-
доставляют обеспечение финансовой правовой за-
щиты для развития сервиса интеллектуальной собст-
венности. В то же время рискованные гарантийные 
случаи могут поддерживать гарантии правительства, 
коммерческое страхование в залоговом финансиро-
вании и т. д. с целью устранения и снижения рисков в 
области финансирования.

3.5. Система подготовки талантов развития сер-
виса интеллектуальной собственности

Подготовка высококвалифицированных талан-
тов интеллектуальной собственности является ре-

альной потребностью государства, внедрение ин-
новаций в производство поможет стране встать на 
новый путь инновационного развития промышлен-
ности. «История доказала, что кардинальная кон-
куренция между странами является конкуренцией 
между новатором и предприятием, нет новатора – 
нет предприятия, также нет занятости, а у прави-
тельства нет налогов, государство будет испытывать 
потрясения и слабеть»5. Специалисты в области ин-
теллектуальной собственности в основном вклю-
чают в себя представительство в интеллектуальной 
собственности, т. е. людей, которые могут проводить 
научные исследования в области интеллектуальной 
собственности и оказывать практическую помощь 
при внедрении инноваций. Специалисты должны 
обладать самыми обширными знаниями: техниче-
скими, правовыми, экономическими и управлен-
ческими; уметь консультировать по эксплуатации, 
оценке, страхованию и информационному анализу 
интеллектуальной собственности. Таким образом, 
необходимо осуществлять подготовку таких специ-
алистов, которые отвечали бы потребностям разви-
тия сервиса интеллектуальной собственности. Во-
первых, под руководством государства должны быть 
объединены различные ресурсы правительства, 
предприятий и университетов, создан кооператив-
ный механизм подготовки талантов интеллектуаль-
ной собственности. Подготовка таких кадров долж-
на соответствовать потребностям страны, поэтому 
следует преимущественно опираться на выпускни-
ков вузов и правительственную поддержку в деле их 
образования.

Во-вторых, в эпоху увеличения роли знаний в 
экономике интеллектуальная собственность ста-
ла основным богатством общества. Появляется все 
больше спорных вопросов в области интеллекту-
альной собственности как внутри отдельной стра-
ны, так и за рубежом, и потребовалось много талант- 
ливых юристов, владеющих правовыми знаниями 
в этой области. Таким образом,  вузу, предприятию 
и государству надо совместить создание механиз-
ма подготовки талантов в области интеллектуаль-
ной собственности с целенаправленной подготов-
кой юристов, специализирующихся в этом направ-

4	 ЦзияШнТян. Продвижение ЦэжЦзияньского развития сервиса интеллектуальной собственности//ЦэжЦзияньскаяэкономи-
ка. Серия 22.2011.

5	 БаоШнГан. Откуда Китайский кризис? http://www.zaobao.com/yl/yl121212_002.shtml.
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лении и осуществляющих охрану интеллектуальной 
собственности предприятии.

В-третьих, привлечение и подготовка специа-
листов в области интеллектуальной собственности 
требует надлежащей политики государства. С одной 
стороны, для привлечения талантов осуществляет-
ся стратегии «внешнего типа». Для этого необходи-
мо изменить и улучшить миграционные законы и 
миграционную политику. Привлечение талантли-
вых людей в разные области техники необходимо 
для успешного национального развития. Поэтому 
нужна программа подготовки талантов интеллек-
туальной собственности. Национальная организа-
ция управления интеллектуальной собственностью 
должна активно поощрять и поддерживать подго-
товку разнообразных талантов в области интеллек-
туальной собственности для вузов и предприятий.

3.6. Система правоприменения и судебной за-
щиты развития сервиса интеллектуальной собст-
венности 

Со стороны административного правоприме-
нения исполнения законов в области интеллек-
туальной собственности следует создать общенаци-
ональный единый орган по правоприменению ин-
теллектуальной собственности, чтобы избежать та-
ких ситуаций, когда правоохранительные органы 
сваливают друг на друга ответственность за реше-
ние вопросов в этой области. Необходимо создать 
единую систему административного правопри-
менения по ведению дел в сфере интеллекту-
альной собственности, включая министерство 
полиции, прокуратуры, таможни, отдел адми-
нистративного управления промышленности и 
торговли, отдел авторского права, патентного 
права и т. д.

В правоохранительной области для успешной 
защиты интеллектуальной собственности следует 

провести реформу судопроизводства интеллекту-
альной собственности и создать суд интеллекту-
альной собственности. Судебные споры в этой об-
ласти имеют специфические черты. Для решения 
таких вопросов надо установить суд интеллектуаль-
ной собственности, который бы имел право зани-
маться гражданскими, административными и уго-
ловными делами, что сэкономило бы себестоимость 
правосудия. После создания суда интеллектуальной 
собственности необходимо распределение по спе-
циальным уровням дел по спорам в этой сфере.

Осуществление услуг помощи и защиты в сфе-
ре интеллектуальной собственности может прово-
диться следующими способами. Во-первых, созда-
ние в интернет-сети конкретного государства еди-
ной базы помощи и защиты, где можно будет 
подать жалобу по поводу интеллектуальной собст-
венности. Затем необходимо расширение каналов 
помощи и защиты интеллектуальной собственно-
сти, образование союза защиты интеллектуальной 
собственности, конструирование системы помощи 
и защиты права интеллектуальной собственности. 

Во-вторых, создание центров помощи и защиты 
интеллектуальной собственности, где физическое 
или юридическое лицо может получить консульта-
цию и защиту права интеллектуальной собственно-
сти предприятию.

В-третьих, создание механизма защиты патент- 
ного права за рубежом для предприятий, проведе-
ние быстрого разрешения патентных споров для 
предприятий за рубежом. Наконец, создание добро-
вольной службы помощи и защиты интеллектуаль-
ной собственности, поощрение добровольцев вузов 
и организация службы интеллектуальной собствен-
ности, делом которой является помощь и защита 
интеллектуальной собственности малых и средних 
предприятий.

Ключевые слова: 
развитие инноваций, сервис интеллектуальной собственности, система поддержки.
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Архитектура Интернета подразумевает суще-
ствование разных видов информационных по-
средников: 

1) тех, кто передает материал; 
2) тех, кто обеспечивает размещение матери-

ала; 
3) тех, кто предоставляет возможность досту-

па к информации, необходимой для получения 
материала.

Особенности работы разных категорий ин-
формационных посредников нашли свое отра-
жение в п. 2, 3, 5 ст. 1253.1 Гражданского кодекса 
РФ (далее – ГК РФ), где предусмотрены специаль-
ные условия освобождения от ответственности 
информационного посредника в ситуации, ког-
да с использованием его сервиса были нарушены 
исключительные права.

Таким образом, разрешая вопрос о привлече-
нии к ответственности информационного посред-
ника наряду с нарушителем, необходимо, во-пер-
вых, уяснить, является ли владелец конкретного 
интернет-сервиса информационным посредни-

ком; а во-вторых, правильно идентифицировать 
такого владельца.

Важно учитывать, что отношения в интер-
нет-среде являются многоуровневыми, то есть 
одно нарушение может сопровождаться парал-
лельным использованием нарушителем несколь-
ких сервисов разных информационных посред-
ников. К примеру, публикация картинки в Интер-
нете пользователем сайта может подразумевать 
следующее:

1) передачу материала оператором связи;
2) хранение материала хостинг-провайдером; 
3) размещение материала на сайте, владель-

цу которого предоставлены аутентификационные 
данные для администрирования доменного име-
на, адресующего к сайту. 

Однако само по себе наличие в спорных пра-
воотношениях информационного посредника 
само по себе еще не означает, что именно он дол-
жен нести ответственность.

В качестве частного случая обозначенной 
проблемы может выступать ситуация, когда одно-

Администратор домена или 
редакция СМИ: кто должен нести 
ответственность?

М.З. Али, 
юрист практики по интеллектуальной собственности / 
информационным технологиям
адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»

В статье на примере спора с участием администратора домена lenta.ru и учредителя одноимен-
ного СМИ рассматриваются вопросы выбора надлежащего ответчика по делу о нарушении исключи-
тельного права в сети Интернет, определения информационного посредника и пределов ответствен-
ности последнего.
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му лицу принадлежат права администрирования 
доменного имени, а другое лицо осуществляет 
фактическое управление контентом сайта. Имен-
но такая ситуация имела место в деле по иску фи-
зического лица к ООО «Рамблер Интернет Хол-
динг», рассмотренное в 2015-2016 гг. Московским 
городским судом в апелляционной и кассацион-
ной инстанциях. Остановимся на данном деле 
подробнее.

Претензии истца были связаны с тем, что на 
сайте lenta.ru незаконно использовалась фотогра-
фия, права на которую принадлежали истцу. Суд 
первой инстанции удовлетворил иск, присудив 
правообладателю компенсацию за нарушение 
исключительного права.

С апелляционной жалобой на решение обра-
тился не только ответчик («Рамблер»), но и ООО 
«Лента.ру» – учредитель сетевого издания Lenta.Ru. 

Одним из доводов к отмене решения было то, 
что «Рамблер», привлеченный в качестве ответ-
чика, не является учредителем, издателем или ре-
дакцией СМИ, на сайте которого незаконно раз-
мещена фотография. Однако суд апелляционной 
инстанции на это указал: 

«Проверив довод ответчика о том, что ООО 
"Рамблер Интернет Холдинг" не является учре-
дителем, издателем или редакцией электронно-
го средства массовой информации ООО "Лента.
ру", в связи с чем он не обладает правом размеще-
ния, изменения или удаления на сайте издания, суд 
признал данный довод несостоятельным, поскольку 
установил, что по состоянию на 26.02.2014 г. имен-
но ответчик ООО "Рамблер Интернет Холдинг" яв-
лялся  администратором второго уровня домена 
"Lenta.ru." … по утверждению самого ответчика до 
20.03.2015 г., что свидетельствует о том, что на 
момент распространения и публикации фотоизо-
бражения ответчик в силу требований закона яв-
лялся информационным посредником»1.

В дальнейшем Мосгорсуд отказал в передаче 
кассационных жалоб «Рамблера»2 и «Ленты.ру»3 с 
мотивировкой, аналогичной той, которая имела 
место в апелляционном определении. 

Однако, по мнению автора, вопрос о возложе-
нии ответственности на администратора домен-
ного имени («Рамблер») является не столь одно- 
значным. Дело в том, что администратор, с од-
ной стороны, не являлся непосредственно нару-
шителем исключительного права, а с другой – не 
были соблюдены условия привлечения админи-
стратора к ответственности в качестве информа-
ционного посредника (даже если признать, что он 
предоставлял возможность размещения матери-
ала в информационно-телекоммуникационной 
сети). Против позиции, высказанной Мосгорсу-
дом, можно возразить следующее.

Во-первых, в рассматриваемом деле суд не 
установил, кто («Рамблер» или «Лента.ру») явля-
ется владельцем сайта, т. е. лицом, самостоятельно 
и по своему усмотрению определяющим порядок 
использования сайта, в т. ч. размещения информа-
ции на нем (п. 17 ст. 2 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и защите информации»).

Дело в том, что владелец сайта и админи-
стратор доменного имени могут быть разными 
лицами, что особенно ярко проявилось в рас-
сматриваемом деле. Практика формальной ре-
гистрации сайта на одно лицо и предоставления 
полномочий (наличие которых является крите-
рием определения владельца сайта по смыслу 
ФЗ «Об информации») по управлению содержи-
мым сайта иному лицу является достаточно рас-
пространенной.

Во-вторых, представляется спорной ссылка 
Мосгорсуда на «Регламент и тарифы на услуги по 
регистрации доменов второго уровня в зоне.RU»4  
(далее – Регламент): 

«Регламентом и тарифами на услуги по реги-
страции доменов второго уровня в зоне.RU и Пра-
вилами регистрации доменов второго уровня в зоне.
RU также предусмотрено, что ответственность 
за все, что происходит в адресном пространстве 
его домена, за все конфликтные ситуации, а также 
использование его пароля, а следовательно, и само-
го домена в незаконных целях, вне зависимости от 

1	 См.: апелляционное определение Московского городского суда от 12.10.2015 № 33-37499.
2	 См.: определение Московского городского суда от 27.04.2016 № 4г/6-4331/16.
3	 Там же.
4	 См.: текст регламента по адресу в сети «Интернет»: https://cctld.ru/ru/docs/aktiv_9.php. 
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того, кем осуществлено использование домена, не-
сет в первую очередь администратор домена».

Как указано на сайте5 Координационного цен-
тра национального домена сети Интернет, выше-
упомянутый документ применяется в отношении 
договоров о регистрации доменных имен, заклю-
ченных пользователями с РосНИИРОС до введения 
в действие «Правил регистрации доменных имен в 
домене RU» (т. е. до даты нарушения исключитель-
ных прав, имевшего место в настоящем деле). 

Кроме того суд, говоря об ответственности ад-
министратора за все конфликтные ситуации, воз-
никающие в адресном пространстве домена, на 
наш взгляд, достаточно широко трактует следую-
щую формулировку Регламента: 

«Администратор домена несет ответствен-
ность за выбор доменного имени, возможное нару-
шение прав на торговую марку, равно как и за кон-
фликтные ситуации, возникающие при использова-
нии доменного имени». 

Иными словами, данный документ по своей 
сути предназначен для регулирования отноше-
ний, связанных именно с регистрацией доменных 
имен и, более того, утратил силу к моменту воз-
никновения спорных правоотношений.

В-третьих, имеется некоторое противоречие 
и между выводами суда в мотивировочной  части 
судебного акта. С одной стороны, суд сослался на 
то, что «Рамблер» являлся информационным по-
средником в силу статуса администратора сай-
та. С другой стороны, суд отклонил доводы о том, 
что «Рамблер» как информационный посредник 
не получал от правообладателя заявления о на-
рушении авторских прав. Представляется, что без 
такого предварительного уведомления от право- 
обладателя  привлечение «Рамблера» к ответст-

венности на основании ст. 1253.1 ГК РФ являет-
ся необоснованным, поскольку в силу п. 3 указан-
ной статьи информационный посредник отвечает 
за нарушение прав, если знает или должен знать о 
таком нарушении (очевидно, что информацион-
ный посредник не может знать о незаконном ис-
пользовании малоизвестной фотографии).

В целом привлечение информационных по-
средников к ответственности в отсутствие доста-
точных оснований для этого негативно сказыва-
ется на всех пользователях Интернета, посколь-
ку недостатки судебной практики могут сущест-
венно усложнить деятельность субъектов сетевого 
бизнеса. В результате необходимость участников 
рассматриваемых отношений принимать во вни-
мание непредсказуемость правоприменителя мо-
жет не только затормозить темпы развития рус-
скоязычного сегмента сети, но и увеличить стои-
мость доступа пользователей к предоставляемым 
в сети услугам (которая может вырасти хотя бы в 
связи с издержками, связанными с разрешением 
споров с правообладателями).

Нельзя сказать, что сложившаяся ситуация не 
выгодна одним лишь информационным посред-
никам. Правильное определение судами надле-
жащих ответчиков в подобных делах имеет значе-
ние не только для них, но и для самих правообла-
дателей. Это особенно актуально в случаях, когда 
администратором сайта является не холдинговая 
компания (как в случае с «Рамблером»), а номи-
нальное лицо – например гражданин, который со-
здавал сайт «под ключ» и числится в качестве ад-
министратора. Как следствие возникает риск не- 
исполнения решения суда о взыскании компенса-
ции с номинального администратора, в частности, 
по причине неплатежеспособности последнего. 

5	 См.: там же.

Ключевые слова: 
Интернет, информационный посредник, доменное имя, средство массовой информации.
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В современном мире, характеризующемся по-
стоянным развитием экономических отношений, 
особую значимость приобретает вопрос соблюде-
ния норм антимонопольного законодательства. В 
частности, одной из наиболее острых проблем в 
сфере конкурентного права является регламен-
тация понятия недобросовестной конкуренции и 
ее видов, обеспечение эффективной защиты всех 
участников рынка от различных проявлений не-
добросовестной конкуренции, в том числе и от 
так называемого паразитирования на коммерче-
ских достижениях добросовестных хозяйствую-
щих субъектов, обеспечивших себе положитель-
ную репутацию среди потребителей. 

Иными словами, актуальность данной темы 
определяется и высоким уровнем взаимодей-
ствия в сфере экономики, и стремлением госу-
дарств обеспечить справедливую конкуренцию, 

и отсутствием единого подхода к защите участ-
ников от недобросовестной конкуренции в це-
лом и паразитарной конкуренции в частности. 
Безусловно, международным правом выработа-
ны некоторые подходы к охране экономических 
прав и свобод, защите конкуренции. Так, Париж-
ская конвенция по охране промышленной собст-
венности 1883 г. установила обязанность стран –
участниц Конвенции (на настоящий момент – 174 
государства, включая все анализируемые) обес-
печивать гражданам этих стран эффективную за-
щиту от недобросовестной конкуренции, опреде-
ляя данный термин как «любое проявление кон-
куренции, противоречащее честным обычаям в 
промышленных и торговых делах»1. Однако Па-
рижская конвенция прямо запрещает лишь три 
вида недобросовестной конкуренции2, оставляя 
перечень открытым; и тем самым образовывает 

Недобросовестная конкуренция: 
опыт Франции и перспективы 
России

В.Н. Глонина, 
студентка юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова

1	 Конвенция по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20 марта 1883 г.), (ред. от 2 октября 1979 г.). Пункт 2 
ст. 10-bis.

2	 Там же, п. 3 ст.10-bis.

В данной статье проводится компаративистское исследование проблемы паразитирования как 
вида недобросовестной конкуренции во Франции и России. Анализируется ее доктринальное понятие, 
рассматриваются законодательство и судебная практика Франции и России в данной сфере.
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лишь основу для дальнейшей правовой регламен-
тации в национальном законодательстве. 

Далее будет уместно рассмотреть проблему 
в сравнительно-правовом ключе, взяв за основу 
системы регулирования недобросовестной кон-
куренции во Франции и России. Во-первых, та-
кая концепция выработана именно во Франции, 
здесь же она нашла наиболее широкое примене-
ние в судебной практике. Во-вторых, в рамках ме-
ждународной экономической интеграции необ-
ходимость развития и гармонизации институтов 
антимонопольного регулирования приобретает 
межгосударственный характер. Особенно это ак-
туально для России, которая до изменения гео-
политической ситуации в 2014–2015 гг., вела ак-
тивную деятельность по вступлению в междуна-
родные экономические организации, например 
в Организацию экономического сотрудничест-
ва и развития (ОЭСР). Это заметно отразилось на 
конкурентном законодательстве. Так, была при-
нята Стратегия развития конкуренции и антимо-
нопольного регулирования в РФ на период 2013–
2024 гг., в которой одним из направлений значит-
ся повышение эффективности институтов пре-
сечения и предотвращения недобросовестной 
конкуренции путем детализации ее видов3. 

Таким образом, цель данной работы – про- 
анализировать доктринальное понятие недобро-
совестной конкуренции, на примере Франции 
рассмотреть применение данной концепции на 
практике, а также с учетом особенностей обеих 
правовых систем ответить на вопрос: есть ли ме-
сто в конкурентном праве РФ для паразитарной 
конкуренции как отдельного вида недобросовест-
ной конкуренции? 

Итак, что же такое паразитарная конкуренция 
и как данная категория соотносится с понятием 
недобросовестной конкуренции? 

Согласно определению Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности, парази-

тарная конкуренция – это вид недобросовестной 
конкуренции, представляющий собой какое-ли-
бо действие, предпринимаемое конкурентом или 
иным лицом, участвующим в операциях на рын-
ке, с намерением прямо использовать промыш-
ленное или коммерческое достижение другого 
лица в собственных целях, не внося существенные 
изменения в оригинальное достижение4. Иными 
словами, сюда относятся действия, способные по-
влечь ослабление различительной способности 
средства индивидуализации, а также действия по 
использованию чужой репутации. 

Стоит отметить, что термин «паразитарная 
конкуренция» был разработан преимущественно 
благодаря французским правоведам (И. Сен-Галь, 
Х. Дежё и Ф. ЛеТурно). Однако характерной чер-
той французской доктрины в этой области явля-
ется рассмотрение авторами недобросовестной 
конкуренции сквозь призму гражданско-право-
вой ответственности, в качестве генерального 
деликта5. Так, говоря о паразитарной конкурен-
ции, И. Сен-Галь в своей работе «Недобросовест-
ная конкуренция и паразитарная конкуренция» 
пишет, что необходимо налагать санкции на де-
ятельность участников экономических отноше-
ний, которые осуществляют свою деятельность и 
извлекают прибыль, минимизируя собственные 
затраты и усилия тем путем использования опре-
деленных свойств товаров уже существующего 
хозяйствующего субъекта6.

Эта идея получила подтверждение и в судеб-
ной практике Франции. Согласно решению Пала-
ты по Торговым делам Кассационного Суда Фран-
ции от 26 января 1999 г., «экономическое пара-
зитирование определяется как всякое поведе-
ние хозяйствующего субъекта, позволяющее ему 
извлекать выгоду за счет другого субъекта, а не с 
помощью с собственных усилий или секрета про-
изводства»7. То есть здесь не подразумевается от-
ветственность субъекта в классическом понима-

3	 Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 2013–2024 гг. (утв. Пре-
зидиумом ФАС России 3 июля 2013 г.). Пункт. 2.1.4.

4	 Типовые положения о защите от недобросовестной конкуренции. С.10 // Официальный сайт Всемирной организации интеллекту-
альной собственности // URL: http:www.wipo.int.

5	 Christian le Stanc. Propiedad intelectual, competencia desleal, parasitismo: desorden en el derecho francе́s // Libros y Revistas, 2008 // URL: 
http://libros-revistas-derecho.vlex.es.

6	 Y. Saint-Gal, Concurrence parasitaire en agissement parasitaire, RIPIA, 1956 n° 25/26 . P. 19.
7	 Cass. Com., 26 janvier 1999, D. 2000, jur., p. 87, obs.
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нии законодательства в сфере интеллектуального 
права. Ведь в сущность паразитарной конкурен-
ции не входит присваивание себе чужой продук-
ции, скорее это получение выгоды именно от 
пользования определенным образом известно-
стью фирменного наименования или товарного 
знака конкурента. Другими словами, защита от 
паразитарной конкуренции предполагает охра-
ну средств индивидуализации, когда ее обеспече-
ние необходимо согласно требованиям добропо-
рядочности и разумности, однако необязательно 
предусматривается интеллектуальным правом. 

Рассматривая паразитарную конкуренцию в 
праве Франции, также необходимо учитывать спе-
цифику национальной правовой системы в об-
ласти защиты конкуренции, а именно – отсутст-
вие специализированного законодательства о не-
добросовестной конкуренции, которое не входит 
в сферу регулирования  ордонанса от 1 декабря 
1986 г. о свободе цен и о конкуренции; регламенти-
рование  недобросовестной конкуренции в целом 
и паразитарной конкуренции в частности норма-
ми Гражданского Кодекса о внедоговорной ответ-
ственности. Это значит, что отсутствует перечень 
действий, законодательно считающихся актами 
недобросовестной конкуренции8. Данные особен-
ности обосновывают первостепенное значение су-
дебной деятельности, которая во многом на осно-
ве прецедентного характера определяет понятие 
недобросовестной конкуренции как совокупность 
средств конкуренции, противоречащих закону или 
обычаям, совершающихся во вред конкуренту9.

Что касается видов недобросовестной кон-
куренции, то в современном французском праве 
помимо паразитарной, добавленной только в ХХ 
в., выделяют смешение, дискредитацию и дезор-
ганизацию10. Основная трудность заключается в 
способности отличать паразитирование от сме-
шения (имитации). Действительно, состав имита-
ции наиболее тесно граничит с составом парази-
тирования. Паразитирование – это прежде всего 

извлечение неправомерной выгоды из использо-
вания репутации конкурирующего хозяйствую-
щего субъекта, в то время как имитация в своей 
основе предполагает придание наибольшего сход-
ства со средством индивидуализации конкурента. 
Но возможно ли использование чужой репутации 
без использования близости товарных знаков, на-
именований и промышленных образцов, прису-
щих имитации как виду недобросовестной кон-
куренции? Это смешение в теоретических поло-
жениях зачастую приводит к таким радикальным 
выводам, в которые, как утверждает Де Лейссак, 
категория паразитарной конкуренции не привно-
сит ничего нового в данную типологию11.

Однако такие выводы не совсем оправданы: 
ведь для практической судебной деятельности в 
современной Франции именно категория парази-
тарной конкуренции имеет особую значимость, по-
зволяя более полным образом, учитывая сущность 
действий всех участников рынка и необходимость 
охраны публичного интереса, осуществлять право-
вую защиту средств индивидуализации и приобре-
тенной репутации хозяйствующего субъекта. 

Что касается теоретического выделения кате-
гории паразитарной конкуренции, то тесная связь 
с категорией имитации бесспорна. Однако одна 
категория не подменяет другую, а лишь дополня-
ет, позволяя защитить репутацию хозяйствующе-
го субъекта и не допустить ослабление его товар-
ного знака. Помимо этого паразитарная конку-
ренция в отличие от имитации не берет за осно-
ву намерение хозяйствующего субъекта создать 
смешение и осуществляется преимущественно в 
отношении невзаимозаменяемых товаров. 

Говоря о сущности паразитирования, спра-
ведливо вспомнить и американскую доктрину ди-
люции (ослабления права на товарный знак). Ряд 
авторов отождествляют данные понятия, утвер-
ждая, что паразитарная конкуренция есть аналог 
дилюции во французском праве12. Такой вывод 
делается на основе общности целей, преследуе-

8	 Christian le Stanc. Propiedad intelectual...
9	 Тотьев К.Ю. Недобросовестная конкуренция во Франции и России: сравнительно-правовая характеристика – Законодательство и 

экономика. 2007. № 2 
10	 Roubier P. Theorie generale de Faction en concurrence deloyale // Revue trimestrielle de droit commercial et de droit economique. 1948. P. 

541.
11	 De Leyssac Cl. L., Parleani G. Droit du marchе́. Paris. 2002. P. 1011.
12	 Perrino M., Rubio N. When Trademark Law goes too far: The Case of Dilution. 2005 // URL: http://www.uni-saarland.de/.
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мых доктриной размывания товарного знака и 
защитой от паразитарной конкуренции – недопу-
щения ослабления различительной способности 
товарного знака и использования чужого имиджа; 
а также на возможности предоставления защиты 
неоднородным товарам – товарам, исключитель-
ные права на которые прямо не нарушаются. Бо-
лее того, и концепции дилюции и паразитиро-
вания предполагают защиту конкурентной сре-
ды в целом, предоставляя защиту против любого 
участника рынка. Однако согласиться с мнением 
об идентичности двух категорий не представля-
ется возможным, так как дилюция – «использова-
ние знака лицом, отличным от законного пользо-
вателя, что приводит к постепенному аннулиро-
ванию или рассеиванию индивидуальности знака 
и его влияния на общественное сознание»13 – яв-
ляется скорее механизмом защиты общеизвест-
ных товарных знаков, рассматриваемым сквозь 
призму интеллектуального права. Паразитарная 
конкуренция видится более емкой категорией, 
всегда затрагивающей использование репутации 
компании и предоставляющей защиту от любых 
недобросовестных действий, отвечающих при-
знакам паразитирования. 

Но вернемся к практической важности выде-
ления паразитирования как вида недобросовест-
ной конкуренции. Для этого стоит обратиться к 
французской судебной практике. Так, опираясь на 
категории добросовестности и честности, фран-
цузский Кассационный суд Франции признал па-
разитарной конкуренцией открытие конкурирую-
щей компанией, производящей хрусталь, магази-
на в городе Баккара, которое вызывает у потреби-
телей стойкую ассоциативную связь с известной 
торговой фирмой «Баккара», характеризующуюся 
многолетней репутацией и высокой различитель-
ной способностью своего товарного знака14. По-
добным образом французская судебная практи-
ка признала актом паразитарной конкуренции 
использование неологизма Olymprix компанией 
Galec, так как имеет место быть использование ре-

путации Олимпийского комитета Франции, име-
ющего исключительное право на товарный знак 
Jeux Olympiques, а также ассоциирование у потре-
бителей категории Olymprix с известным спор-
тивным событием15. Также примером признания 
паразитарной конкуренции на неоднородные то-
вары французской судебной практикой является 
решение Апелляционного суда Парижа об анну-
лировании товарного знака Champagne, исполь-
зованного в области парфюмерии. Производство 
духов в виде пробки от бутылок с шампанским, 
названных Champagne, наносит ущерб популяр-
ности данного наименования. При этом действия 
ответчика были расценены как паразитирование 
на престиже истца16. 

Таким образом, французское право выработа-
ло доктрину паразитарной конкуренции как вида 
недобросовестной конкуренции и впоследствии 
с помощью судебной практики, имеющей перво-
степенное значение в сфере защиты конкуренции 
во Франции, успешно использовало данную кате-
горию для защиты хозяйствующих субъектов.

Но каково же положение дел в РФ? В России 
правовое регулирование защиты конкуренции 
строится на нормах Гражданского Кодекса и ан-
тимонопольном законодательстве. Так, понятие 
недобросовестной конкуренции и ее видов прямо 
закреплено в ФЗ «О защите конкуренции»17. Одна-
ко классификация, предусмотренная ст. 14 главы 
2, представляет собой перечень актов недобросо-
вестной конкуренции, который по своему смыслу 
является открытым. Понятие недобросовестной 
конкуренции определяется ст. 4 Закона как «лю-
бые действия хозяйствующих субъектов (группы 
лиц), которые направлены на получение преиму-
ществ при осуществлении предпринимательской 
деятельности, противоречат законодательству 
Российской Федерации, обычаям делового оборо-
та, требованиям добропорядочности, разумности 
и справедливости и причинили или могут причи-
нить убытки другим хозяйствующим субъектам 
– конкурентам либо нанесли или могут нанести 

13	 Андрощук Г.А. Шкляр С.В. Конкурентное право: защита от недобросовестной конкуренции. Научно-практическое издание К.: Юсти-
ниан, 2012 . С. 66.

14	 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mai 1982, 80-12.556, Publié au bulletin.
15	 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 octobre 2006, 04-18.043, Inédit.
16	 Григорьев А.Н. Духи «Шампанское» от Ив Сен Лорана // Патентное дело. 1995. № 3. С. 47–49.
17	 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) «О защите конкуренции». П. 9. Ст. 4. Ст. 14.
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вред их деловой репутации». Следовательно, хоть 
ФЗ «О защите конкуренции» и не содержит специ-
ального упоминания о паразитарной конкурен-
ции, выделить данную категорию можно на осно-
вании определения недобросовестной конкурен-
ции, содержащего признаки паразитарной, охва-
тывающего собой данную категорию. 

В доктрине высказывается мнение, что пара-
зитирование соответствует форме, ранее пред-
усматриваемой ФЗ «О защите конкуренции», а 
именно «продаже, обмену или иному введению в 
оборот товара, если при этом незаконно исполь-
зовались результаты интеллектуальной деятель-
ности и приравненные к ним средства индиви-
дуализации юридического лица, средства инди-
видуализации продукции, работ, услуг»18. В но-
вой редакции Закона данной норме соответствует 
«запрет на недобросовестную конкуренцию, свя-
занную с использованием результатов интеллек-
туальной деятельности». Более того, сейчас норма 
более соответствует характеру паразитарной кон-
куренции, действий хозяйствующих субъектов на 
разных товарных рынках; ведь прямым указани-
ем исключено незаконное использование средств 
индивидуализации, принадлежащих конкуренту. 
Однако говорить об идентичности с «паразитиро-
ванием» в данном случае некорректно. Сущность 
защиты от паразитарной конкуренции сводит-
ся к пресечению контрафактных действий, а кон-
курентное законодательство превращается в аль-
тернативу гражданско-правовых средств защи-
ты, причем с более узким содержанием, так как 
в рассматриваемую норму включается перечень 
юридических фактов, наличие которых предо-
пределяет недобросовестную конкуренцию (про-
дажу, обмен или иное введение в оборот товара). 
Согласно Постановлению Суда по интеллектуаль-
ным правам, анализируемую норму нельзя тол-
ковать расширительно19. Представляется возмож-
ным применение данного вывода и к обновлен-
ной норме ФЗ «О защите конкуренции», пусть и 
с оговоркой на улучшение юридической техни-

ки и совершение соответствующих действий хо-
зяйствующим субъектом. Что более важно, основ-
ной характеристике паразитарной конкуренции, 
направленности на использование чужой репу-
тации, также не уделяется должного внимания в 
анализируемой норме (ни в предыдущей, ни в но-
вой редакции). 

Важным новшеством российского конкурент- 
ного законодательства является и введение за-
прет на недобросовестную конкуренцию, связан-
ную с созданием смешения (ст. 14.6). Однако, как 
уже рассматривалось на примере Франции, сме-
шение не может подменить собой «паразитиро-
вание». 

Также ФЗ «О защите конкуренции» запреща-
ет недобросовестную конкуренцию, связанную с 
приобретением и использованием исключитель-
ного права на средства индивидуализации юриди-
ческого лица продукции, работ или услуг (ст. 14.4). 
Предоставляется возможность переплетения дан-
ной нормы с категорией паразитирования. Ведь 
согласно Справке Суда по интеллектуальным пра-
вам, «одним из обстоятельств, которые могут сви-
детельствовать о недобросовестном поведении 
лица, зарегистрировавшего товарный знак, мо-
жет быть то, что это лицо знало или должно было 
знать о том, что третьи лица (третье лицо) на мо-
мент подачи заявки на регистрацию обозначения 
в качестве товарного знака законно использовали 
соответствующее обозначение для индивидуали-
зации производимых ими товаров или оказыва-
емых услуг без регистрации в качестве товарно-
го знака, а также то, что такое обозначение при-
обрело известность среди потребителей»20. Также 
в Справке отмечается необходимость установле-
ния намерения лица, приобретающего исключи-
тельное право на товарный знак, воспользоваться 
чужой репутацией и узнаваемостью обозначения. 

Следовательно, можно сделать вывод, что па-
разитарная конкуренция в российском законода-
тельстве не находит прямого закрепления, однако 
тесно связана с выделенными в законодательст-

18	 Чудинов О.Р. Виды недобросовестной конкуренции в соответствии с гражданским правом Франции – Российский юридиче-
ский журнал. 2011, № 2.

19	 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 сентября 2014 г. № С01-208/2013 по делу № А40-158330/2012.
20	 Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции по приобретению и использованию средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (утв. постановлением президиума Суда по интел-
лектуальным правам от 21 марта 2014 г. № СП-21/2).
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ве. Более того, шаги к обособлению состава пара-
зитарной конкуренции в российском праве, про-
являющиеся в судебной практике, остались вне 
«четвертого антимонопольного пакета» и нынеш-
ней редакции ФЗ «О защите конкуренции». Но 
основной целью «четвертого антимонопольно-
го пакета» являлась конкретизация форм непра-
вомерного поведения в части недобросовестной 
конкуренции и сближение понятийного аппара-
та с практикой применения положений антимо-
нопольного законодательства в Европе21. Стоит 
отметить, что в первой редакции Проекта выде-
лялся состав использования чужой репутации, ко-
торый, конечно, не является полноценным ана-
логом «паразитирования» как видом недобросо-
вестной конкуренции и, вероятно, был исключен 
законодателем по причине его неопределенно-
сти. Однако вследствие этого защита участников 
рынка от паразитарной конкуренции опять оста-
лась без нормативного закрепления, а ведь необ-
ходимость такого решения объясняется не только 
существующей зарубежной практикой, но и под-
тверждается позициями высших судов РФ. 

Так, наиболее известным судебным делом, 
признающим обоснованность применения соста-
ва паразитарной конкуренции в РФ, является спор 
между Vasheron & Сonstantin и Тессир Партнерс 
ЛТД, в основе которого лежит использование то-
варного знака Vaсheron Сonstantin в отношении 
одежды, обуви, головных уборов. Данный товар-
ный знак является сходным до степени смешения 
с зарегистрированным ранее товарным знаком 
«Вашерон энд Константин С.А.», имеющим миро-
вую известность как наименование швейцарских 
наручных часов. Президиум Высшего Арбитраж-
ного Суда признал данные действия ответчика 
актом недобросовестной конкуренции, так как 
использование товарного знака со сложившейся 
положительной репутацией и широкой известно-
стью создает возможность создания заблуждения 
у потребителей. Как следствие суд констатировал 
недопущение недобросовестного использования 

экономических преимуществ истца и его извест-
ности среди потребителей и аннулировал реги-
страцию спорного товарного знака22.

Более того, Суд по интеллектуальным правам в 
решении по делу между «Вермонт Флауэрз ЭПЗ Ли-
митед» и ООО «Торговый дом «Вермонт» от 17 ок-
тября 2014 г. прямо признал паразитарной конку-
ренцией действия компании-дистрибьютора кон-
сервированных цветов, имеющую исключитель-
ные права на комбинированный товарный знак и 
пытавшуюся воспрепятствовать правообладателю 
использовать иные компании для поставок23.

Интересным также представляется призна-
ние актом недобросовестной конкуренцией «при-
крепление» к чужому известному товарному знаку, 
обладающему сильной различительной способно-
стью и положительной репутацией. Так, Федераль-
ный арбитражный суд Московского округа признал 
недобросовестной конкуренцией использование 
в рекламном ролике сока компании ООО «Нидан 
Соки» изображений, сходных до степени смешения 
с изобразительным товарным знаком известной 
компании-производителя чемоданов и женских су-
мок премиум-класса Louis Vuitton Malletier24.

Стоит отметить, что в последние несколько 
лет судебная практика зачастую так или иначе 
обращается к категории паразитирования, при-
знавая правонарушением в сфере конкуренции 
действия по использованию репутации извест-
ных компаний, сопровождающиеся извлечением 
выгоды из сильной различительной способности 
средства индивидуализации правообладателей и 
вызываемой ассоциативной связью у потребите-
лей. Однако в большинстве случаев суды выну-
ждены обращаться к общей норме о запрете не-
добросовестной конкуренции, к Парижской кон-
венции 1883 г., к запрету злоупотребления пра-
вом, предусмотренному ст. 10 ГК РФ. 

Действительно, согласно ст. 10 ГК РФ не до-
пускается заведомо недобросовестное осуще- 
ствление гражданских прав. Формулировка дан-
ной нормы не позволяет однозначно сказать о со-

21	 Паспорт проекта Федерального закона № 602468-6 «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции", иные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации». 

22	 Постановление Президиума ВАС РФ от 24 апреля 2012 г. № 16912/11 по делу № А40-73286/10-143-625, Вестник ВАС РФ. 2012. № 8.
23	 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2015 г. № С01-1377/2014 по делу № СИП-279/2014.
24	 Постановление ФАС Московского округа от 5 августа 2009 г. № КГ-А41/4778-09 по делу № А41-5137.
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отношении с недобросовестной конкуренцией. 
В доктрине25 существует мнение, что недобро-
совестные конкурентные действия, запрет кото-
рых не выделен в отдельную норму, также явля-
ются злоупотреблением правом. Использование в 
собственных целях, но без затраты своих усилий, 
промышленного или коммерческого достижения 
другого лица в таком случае также будет являться 
злоупотреблением правом. В РФ в целом пробле-
ма соотношения злоупотребления правом и пара-
зитарной конкуренции видится частным случаем 
более глубокой проблемы разграничения недо-
бросовестной конкуренции и злоупотребления, и 
проявляется она не только в теоретических разра-
ботках, но и судебной практике. Согласно пункту 
63 совместного Постановления ВС РФ и ВАС РФ  
№ 5/29, суд на основе ст. 10 ГК РФ и имеющихся 
фактических обстоятельств вправе по собствен-
ной инициативе признать действия по регистра-
ции товарного знака злоупотреблением правом 
или недобросовестной конкуренцией26. Данный 
пункт получил последующее расширительное 
толкование Президиумом СИПа, и возможность 
признания судом регистрации товарного знака 
злоупотреблением приобрела более общий ха-
рактер, охватывая собой разнообразные случаи 
недобросовестной регистрации и использова-
ния товарных знаков27. Таким образом, это дела-
ет возможным признание паразитических дейст-
вий злоупотреблением правом на конкуренцию. 
Однако является ли защита посредством норм о 
злоупотреблении правом исчерпывающей? Спо-
собствует ли достижению единообразия в право-
применении? Л.А. Новоселова, председатель Суда 
по интеллектуальным правам, считает данную 
тенденцию тревожной и способствующей размы-
ванию правовой системы28. Ведь такое расшири-

тельное использование института злоупотребле-
ния правом, подмена им специального регулиро-
вания на уровне ФЗ «О защите конкуренции» ве-
дет лишь к правовой неопределенности.

Более того, об особой роли паразитарной кон-
куренции свидетельствуют и проводимые науч-
но-практические мероприятия по данной про-
блеме. Так, в 2015 г. тема законодательного ре-
гламентирования паразитарной конкуренции в 
российском праве поднималась в рамках кругло-
го стола «Паразитический маркетинг: основные 
симптомы и методы борьбы». Активное участие 
приняли в том числе и судьи Суда по интеллек-
туальным правам, и представители Федеральной 
антимонопольной службы29.

Из этого следует, что значимость регулиро-
вания паразитизма в современном конкурент- 
ном законодательстве РФ подтверждается и появ-
лением норм «специальных по отношению к За-
кону о защите конкуренции»30. Так, незаконное 
использование олимпийской символики призна-
ется недобросовестной конкуренцией, выражаю-
щейся в особых формах, предусмотренных соот-
ветствующим Законом31. Однако стоит оговорить-
ся, что проблема защиты олимпийской символи-
ки от недобросовестной конкуренции могла бы 
быть эффективно разрешена через применение 
категории «паразитирования» по аналогии с про-
анализированным опытом Франции (имеется в 
виду, приведенное выше судебное дело по товар-
ному знаку Jeux Olympiques). 

То есть, законодательное закрепление кате-
гории паразитарной конкуренции в российском 
праве пока не нашло своего отражения даже не-
смотря на активное стремление законодателя 
к реформированию соответствующих областей 
конкурентного права, гармонизацию законода-

25	 Голикова О.В. Конкурентное право. 2011. № 1. Недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом // URL: http://www.
center-bereg.ru/.

26	 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением 
в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

27	 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 8 мая 2015 г. по делу № СИП-184/2013.
28	 Плешанова Ольга. Защита интеллектуальных прав пошла путем злоупотребления. 25 ноября 2015 г. // URL: https://zakon.ru/.
29	 Круглый стол «Паразитический маркетинг: основные симптомы и методы борьбы». 3 марта 2015 г. // URL: http://www.

iccwbo.ru/.
30	 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 июля 2011 г. № 3255/11, Вестник ВАС РФ, 2011 г. № 10.
31	 Федеральный закон РФ от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горно-климатического курорта и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ч. 1. Ст. 8.
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тельства в антимонопольной сфере с европей-
ским. Однако некоторые эксперты (Д.А. Гаврилов) 
говорят о необходимости регламентации пара-
зитирования путем включения соответствующей 
нормы – «использование коммерческой ценно-
сти средств индивидуализации другого хозяй-
ствующего субъекта и его деловой репутации в 
целях привлечения спроса к вводимым в оборот 
товарам и (или) оказываемым услугам»32. Дейст-
вительно, введение подобной нормы в законода-
тельство РФ будет логичным отражением сложив-
шейся судебной практики, наиболее полным вы-
ражением концепции защиты от паразитарной 
конкуренции, а также будет удовлетворять по-
требности участников рынка в сфере защиты ре-

путации, поддержания различительной способ-
ности средств индивидуализации и недопущения 
их недобросовестного использования. 

Таким образом, очевидно, что в современных 
реалиях правовое регламентирование защиты от 
недобросовестной конкуренции играет особую 
роль. Особо выделятся такой вид, как паразитар-
ная конкуренция, впервые появившийся во Фран-
цузской доктрине и успешно введенный во фран-
цузское конкурентное право благодаря судебной 
практике. Опыт Франции по выделению состава 
паразитирования был воспринят на международ-
ном уровне (ВОИС), а также проявляется в зако-
нодательстве и судебной практике других госу-
дарств.

32	 Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуали-
зации и иные объекты промышленной собственности: монография. Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 106.
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Rightholders have the possibility of requiring for 

an injunction against an Internet service providers 

which can in particular consist of the removal of illegal 

information or the disabling of access to an website

Analysis of the Russian legislation and court practice 

allowed the authors of this article to conclude that 

currently judges are not too good with understanding 

of what is meant by the liability of intermediary service 

providers. Within the meaning of the relevant Russian 

legislation rightholders have the possibility of applying for 

an injunction against an intermediary who carries a third 

party’s infringement of a protected work or other subject-

matter in a network. Such injunctions can in particular 

consist of orders requiring by Internet service providers the 

removal of illegal information or the disabling of access to 

an website.

Keywords: сopyright , Internet, Internet service providers, 

a system for filtering.
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State standards are many, but the object – device is 

always single in the patent law
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Article is devoted to problems of medicines patent 

protection.
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Non-infringement claim for clarifying of patent 

rights and for preventing patent abuse 
Present article is devoted to consideration of a problem 

of abuse of patent rights in the field of pharmaceutics. It 
was demonstrated that some problems have no relation 
to validity of the patent and can be resolved only by 
means provided in article 10 of Civil Code of the Russian 
Federation. 

We offer to include in law practice the “reverse doctrine 
of equivalents” approaches (which is an antipode to the 
simple "doctrine of equivalents", applying by an expert, 
who has special knowledge in technique), which should 
be applied directly by court in order to rectify broad 
interpretation of patent claims, and opportunity of 
implementation in the Russian legislation such method 
of protection of the rights of person, intending to use the 
technology or a product complicated by patent rights, as 
claim of non-infringement of patent rights. 

Keywords: non-infringement declaration, non-
infringement claim, reverse doctrine of equivalents, patent 
law abuse. 
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“Selective” invention: a separate type of invention 

or a derived tentative designation of inventions created 
by the scientific method of selection?

A “Selective invention” is not a definition for a certain 
separate type of chemical invention; rather it is a tentative 
designation of inventions made by scientific method of 
selection, aimed at acquiring new objects among similar 
ones, but having new useful properties.
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Innovation-driven development strategy is one of major 
concepts of the world economic and social development, it is 
the main way for our country's economic development to get 
rid of the population, environment and resources pressure 
,realize the transformation of economic development 
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patterns. As a new industry, intellectual property service 
industry offers various services about intellectual property 
affairs for enterprises who are engaged in creating, using, 
and managing and protecting intellectual property. So, In 
order to develop intellectual property service industry,we 
must build eight support systems: mechanism protection 
system; policy and legal system; public service system; 
service innovation system; fiscal and financial service 
system; talent cultivation system; law enforcement and 
judicial protection system; organization system.

Keywords: innovation-driven intellectual property 
service industry support systems.
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Domain Administrator Or The Media: Who Shall Be 

Responsible For The Infringement? 
In the present article based on the example of a dispute 

involving the administrator of domain lenta.ru and the 
founder of the similarly named media the following 

issues are considered: selecting the proper defendant in 
a case of exclusive right infringement in the Internet, the 
identification of an online intermediary and the limits of 
liability of the latter. 

Keywords: Internet, online intermediary, domain name, 
mass media 
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Unfair competition: French experience and the 

prospects for Russia
This article provides a comparative analysis of 

"parasitism" as form of unfair competition in France 
and Russia. The author goes on to analyze the doctrinal 
approach to parasitic competition and examine french and 
russian legislation and case law in this field. The conclusion 
is drawn that the notion of parasitic competition can be 
incorporated in russian legislation. 

Keywords: competition law, unfair competition, parasitic 
competition, France, Russia. 


