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ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ИС 
Иностранным заявителям принадлежит значительное количество патентов на изобретения и товарные знаки

Apple Inc. >95 патентов Honda >120 патентов

RU 2504111 «Устройство и 

способ передачи данных 

экстренного вызова в сетях 

беспроводной связи»

RU 2610581 «Портативное 

вычислительное устройство»

RU 422653 «Двигатель-

генератор»

RU 2532006 

«Мототранспортное

средство»

Siemens AG >4000 патентов Intel Inc. >120 патентов

RU 2573085 «Лопатка газовой 

турбины»

RU 2657600 «Рельсовое 

транспортное средство с 

деформационной зоной»

RU 2625524 «Процессор, выполненный с возможностью 

транзакций, и схема регистрации для отчета об операциях 

транзакций»

Крупные компании, уходящие c российского рынка, имеют патенты во многих стратегических областях

(связь, электроника, транспорт).

В случае ухода части иностранных правообладателей с российского рынка, принадлежащие им патенты 

могут создать серьезные препятствия для импортозамещения
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СТАТИСТИКА РОСПАТЕНТА: 

Динамика подачи заявок на ОИС в России в 2019-2021 гг.
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Всеобщая декларация прав человека

Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года

Статья 27

1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества,

наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами.

2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся

результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

ВЫВОД: 

Государство обязано обеспечивать не только защиту интеллектуальной собственности, но и право

своих граждан на доступ к искусству (авторские и смежные права, промышленные образцы), а также

пользоваться благами научного прогресса (изобретения, полезные модели).

При этом возможность ограничения интеллектуальных прав предусмотрена ст 8, 31 Соглашения по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)



ПРИМЕНЕНИЕ СУДАМИ ИНСТИТУТА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ 

К ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ИЗ «НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВ»

Решением Арбитражного суда Кировской области от 02.03.2022 г. было отказано в удовлетворении

иска компании Entertainment One UK Ltd. (Великобритания) о нарушении авторского прав на

персонажей мультсериала «Свинка Пеппа» ввиду того, что суд квалифицировал действия

правообладателя из «недружественной» страны по обращению с иском о защите своих прав и

взыскании компенсации как злоупотребление правом (дело № А28-11930/2021).

Вместе с тем, 27.06.2022 г. Второй арбитражный апелляционный суд отменил вышеуказанное

решение Арбитражного суда Кировской области и удовлетворил иск иностранного правообладателя.

Апелляционный суд, в частности, указал, что на территории Российской Федерации гарантируется

равная охрана интеллектуальной собственности иностранных организаций, в том числе из

Великобритании, а само по себе предъявление иска не может быть признано

недобросовестным действием.
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Так, согласно постановлению Суда по интеллектуальным правам от 26 мая 2022 г. N С01-

839/2022 по делу N А41-63222/2021:

«само по себе обращение истца за защитой своих исключительных прав не

свидетельствует о наличии признаков злоупотребления правом с его стороны. Ссылка

заявителя на судебные акты иных судов по делам, не связанным с участниками настоящего спора,

не может быть принята во внимание суда кассационной инстанции, поскольку он не связан

изложенными в них правовыми позициями».

(Аналогичная позиция изложена также в постановлении Суда по интеллектуальным правам от

16.09.2022 г. по делу № А60-6958/2022).

ВЫВОДЫ:

- практика отказа в иске о защите прав правообладателям из «недружественных государств» не

носит массового характера и не поддерживается Судом по интеллектуальным правам;

- само по себе наличие связи правообладателя объектов ИС с «недружественным» государством

не является основанием для отказа в иске о защите прав ИС и не являются злоупотреблением

правом
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Аналогичной позиции также придерживается Суд по интеллектуальным правам
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Первый путь – ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Cт. 1362 ГК РФ :

«Если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется

патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в

течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению

соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать

такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от

заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся

практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной

простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации

изобретения, полезной модели или промышленного образца.

В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой

лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного

образца, размер, порядок и сроки платежей».

ДОПУСТИМЫЕ ПУТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ. ПЕРВЫЙ ПУТЬ
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Порядок и условия получения принудительной лицензии:

- решение о предоставлении принудительной лицензии выносит суд;

- исковой порядок судопроизводства (привлечение Ответчика – иностранного лица,

патентообладателя);

- отсутствие использования патентообладателем патента в течение 3(4)лет;

- отказ патентообладателя от заключения лицензии в досудебном порядке;

- в иске должны содержаться условия предоставления лицензии – срок, объем, размер

вознаграждения.

Недостатки:

• Длительный срок неиспользования патента (4 года для изобретения и 3 для полезной модели),

который будет препятствовать импортозамещению.

• Извещение Ответчика и само судопроизводство может занять длительное время.

• Сложность в получении досудебного отказа от выдачи лицензии от Правообладателя.

• Сложность определения цены лицензии (абз 3 п 1 ст 1362) при сравнимых обстоятельствах..

• Касается только патентов

ДОПУСТИМЫЕ ПУТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ. ПЕРВЫЙ ПУТЬ
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ДОПУСТИМЫЕ ПУТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ. ВТОРОЙ ПУТЬ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Дело №АКПИ21-303, решение от 27 мая 2021 г.:

«В отличие от принудительного лицензирования, которое представляет собой заключение договора в

обязательном порядке (статья 1362 Гражданского кодекса Российской Федерации), использование

объекта патентных прав в интересах национальной безопасности осуществляется на бездоговорной

основе: разрешение на использование объекта даёт не патентообладатель (и суд не понуждает

патентообладателя к даче согласия), а государство. При этом разрешение использовать объект

патентных прав в интересах национальной безопасности даётся без согласования с

патентообладателем, который только уведомляется о состоявшемся разрешении в кратчайший срок»

Согласно статье 1360 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 107-ФЗ):

Правительство Российской Федерации имеет право в случае крайней необходимости, связанной с

обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан,

принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без

согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему

соразмерной компенсации.

Выдача разрешения Правительством РФ в случае крайней необходимости (ст. 1362 

ГК РФ)
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Размер компенсации: согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 

октября 2021 г. N 1767 Размер компенсации составляет 0,5 процента фактической выручки лица, 

которое воспользовалось правом использования изобретения, полезной модели или промышленного 

образца без согласия патентообладателя, от производства и реализации товаров, выполнения работ и 

оказания услуг, для производства, выполнения и оказания которых использованы соответствующие 

изобретение, полезная модель или промышленный образец.

При этом, согласно Постановлению Правительства РФ от 06.03.2022 N 299:

«В отношении патентообладателей, связанных с иностранными государствами, которые совершают в

отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, размер

компенсации составляет 0 процентов»

Таким образом, если Правительство разрешит использование на территории РФ изобретения,

полезной модели или промышленного образца без согласия правообладателя из

«недружественной» страны, то такое использование может быть осуществлено без выплаты

компенсации правообладателю.

Пример разрешения: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 31 декабря 2020 г. N 3718-р

выдано разрешение Компании АО "Фармасинтез" в целях обеспечения населения Российской

Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием

"Ремдесивир".

ДОПУСТИМЫЕ ПУТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ. ВТОРОЙ ПУТЬ
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ВЫВОДЫ:

- решение принимается непосредственно правительством РФ;

- решение принимается в отношении конкретного патента и конкретного заявителя;

- размер компенсации в отношении патентообладателей из недружественных стран составляет 0%, в 

отношении остальных – 0,5% выручки.

Исходя из практики применения налицо следующие недостатки:

• Узкие основания применения - только в исключительном (экстраординарном случае) крайней

необходимости, связанной с безопасностью государства (на сегодня известен только один случай

выдачи разрешения, а именно упомянутой выше компании АО «Фармасинтез»).

• Требует участия Правительства РФ и ответственных Министерств (Минпромторг,

Минэкономразвития и т.д.).

• До настоящего времени нет ясной процедуры рассмотрения обращений заинтересованных лиц

(куда обращаться, сроки рассмотрения и т.д.)

ДОПУСТИМЫЕ ПУТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ. ВТОРОЙ ПУТЬ
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Под параллельным импортом («серым» импортом) понимается ввоз и иное введение в

гражданский оборот оригинальных товаров, в которых выражен объект исключительных прав, на

территорию Российской Федерации без разрешения правообладателя.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ
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В силу пп. 6 ст. 1359 ГК РФ и ст. 1487 ГК РФ установлен так называемый национальный принцип

исчерпания исключительных прав на товарные знаки, изобретения, полезные модели и

промышленные образцы. Он предусматривает, что если оригинальный товар, в котором

используется патент или на который нанесен товарный знак, охраняемый в РФ, введен в

гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия правообладателя, то такие

действия являются нарушением исключительного права и влекут за собой гражданско-

правовую ответственность (пресечение действий, нарушающих исключительное право, взыскание

убытков или компенсации).

Таким образом, нормами пп. 6 ст. 1359 ГК РФ и ст. 1487 ГК РФ параллельный импорт запрещен.

Вместе с тем, введение против России экономических санкций, а также отказ ряда крупных

производителей от поставок продукции на российский рынок привели к тому, что параллельный

импорт является фактически единственным возможным способом поступления продукции

указанных производителей на российский рынок, что ставит вопрос о необходимости его

легализации.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ
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Недавно принятый Федеральный закон от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ наделил Правительство

Российской Федерации в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие Перечень

товаров, в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского

кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности,

выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

В свою очередь, на основании принятого Правительством РФ постановления от 29.03.2022 г. №

506, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации утверждает перечень

товаров, в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи

1487 Гражданского кодекса РФ при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот

за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а

также с их согласия.

При этом, внесенные Федеральным законом от 28.06.2022 г. № 213-ФЗ изменения особо

оговаривают, что использование объектов интеллектуальной собственности, выраженных в товарах,

включенных в данный Перечень, не является нарушением прав интеллектуальной собственности

(данное уточнение позволяет исключить привлечение импортера как к гражданской, так и к

административной и уголовной ответственности за параллельный импорт товаров, внесенных в

Перечень)

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА
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ПРИМЕРЫ ПУНКТОВ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ МИНПРОМТОРГА РОССИИ

Группа 

ТН ВЭД 

ЕАЭС Наименование товара

Код товара и/или средство индивидуализации 

(следует руководствоваться кодом ТН ВЭД 

ЕАЭС и/или товарными знаками, которые 

принадлежат правообладателям, 

зарегистрированным в недружественных 

странах)

06

Живые деревья и другие растения; луковицы, 

корни и прочие аналогичные части растений; 

срезанные цветы и декоративная зелень

1) 0601 10

0601 20

2) 0602 10 900 0

0602 40 000 0

25

Соль; сера; земли и камень; штукатурные 

материалы, известь и цемент

3) 2504 90 000 0

PANASONIC

4) 2508 70 000 0

KAOLIN

32

Экстракты дубильные или красильные; таннины

и их производные; красители, пигменты и 

прочие красящие вещества; краски и лаки; 

шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая 

краска, чернила, тушь

(за исключением товаров, зарегистрированных в 

качестве медицинских изделий)

23) ACURA, ALFA ROMEO, AUDI, BENTLEY, BMW, 

CADILLAC, CHEVROLET, CHRYSLER, DAEWOO, 

DAIHATSU, DATSUN, DODGE, FERRARI, FIAT, 

GENERAL MOTORS (GM), GMC, HONDA, HUMMER, 

INFINITI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, LAND ROVER, LEXUS, 

LINCOLN, MASERATI, MAYBACH, MERCEDES-BENZ, 

MINI, MITSUBISHI, NISSAN, PORSCHE

(действующая редакция Перечня от 21.07.2022 г.)



АНАЛИЗ ПЕРЕЧНЯ МИНПРОМТОРГА РОССИИ ВЫЯВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ:

o В Перечне отсутствует ряд наименований товаров, производящихся на территории

недружественных стран и пользующихся стабильным спросом на территории Российской

Федерации (в частности, отсутствуют мебель для дома и офиса, ювелирные изделия,

алкогольные напитки, и т.д.);

o Не ясна процедура дополнения и/или изменения Перечня;

o Не ясно, каковы правовые последствия исключения товара из Перечня в случае, если указанный

товар был введен в гражданский оборот лицом, не являющимся правообладателем

(«параллельным импортером»);

o Не ясно, чем руководствоваться при определении товаров, в отношении которых не применяются

пп. 6 ст. 1359 и ст. 1487 ГК РФ:

 по средству индивидуализации – приведены только словесные обозначения (без указания

номера регистрации или свидетельства), в связи с чем непонятно, как сопоставить

обозначение с конкретным СИ (товарным знаком) и правообладателем:

 по словесному обозначению – включает ли Перечень всю серию товарных знаков с

конкретным словесным обозначением (например, «JEEP» и «JEEP CHEROKEE»);

 если указаны и наименование, и код товара, и средство индивидуализации – как определить

конкретные виды товаров?
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ограничения прав интеллектуальной собственности в отношении правообладателей из стран,

поддержавших антироссийские санкции, носят узкий характер и не препятствуют им в защите своих

прав на территории Российской Федерации. Иными словами, права интеллектуальной собственности

лиц из «недружественных» государств охраняются так же, как и права российских правообладателей.

В этой связи необходимо учитывать, что вводимая на российский рынок в рамках программы

импортозамещения продукция может содержать разработки, которые подпадают под защиту ранее

выданных на имя правообладателей из «недружественных государств» охранными документами

(патентами, свидетельствами и т.д.).

Поэтому, даже в условиях действия специальных мер, направленных против дискриминации

российского потребителя со стороны иностранных обладателей прав интеллектуальной

собственности, необходимо проводить предварительную проверку (в частности, патентный поиск) в

отношении новой продукции, выходящей на российский рынок, на предмет ее «чистоты» в отношении

прав других лиц, в том числе из «недружественных» стран
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В случае продолжения экономического давления со стороны «недружественных стран», считаем

необходимым принять дополнительные меры по защите российский потребителей от

дискриминации со стороны правообладателей из «недружественных стран»:

Усовершенствовать существующее регулирование отношений по выдаче разрешений

Правительством РФ (в соответствии со ст. 1360 Гражданского кодекса):

 разработка регламента рассмотрения обращений о выдаче разрешений (определение сроков,

порядка и т.д.);

 расширение оснований применения ст. 1360 ГК РФ путем включения такого основания, как

«противодействие санкционной политике недружественных государств»;

 с учетом специфики и количества обращений считаем целесообразным передать полномочия на

принятия решений Минпромторгу или Роспатенту;
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Внести изменения в регулирование института принудительной лицензии:

 дополнить ГК статьей о возможности выдачи принудительной лицензии в отношении

патентообладателей из недружественных стран в случае недостаточного объема товаров на

российском рынке;

 предусмотреть упрощенный порядок извещения патентообладателей;

 цена лицензии – 0%;

 установить порядок досудебного урегулирования аналогично ст. 1496 ГК РФ;

 срок действия лицензии – на срок действия санкций
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Спасибо за внимание!
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