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В статье ведущего специалиста 

отдела правовой охраны изобретений 

и полезных моделей ООО «Нева-Патент» 

Ф.С. Иванова анализируются 

нормативно-правовые и методические 

документы, связанные с проведением 

исследования патентной чистоты. 

Приводится соответствующая 

практика и рассматривается вопрос 

экспертизы покупных комплектующих 

в многосоставных объектах. 

По результатам исследования автор 

предлагает патентному сообществу 

разработать современные методические 

рекомендации по проведению 

исследования патентной чистоты.

The article by F. Ivanov, lead expert 

at department for legal protection 

of inventions and utility models 

at Neva-Patent company, analyses the legal 

and methodological documents related 

to patenting purity research. The author 

refers to relevant precedents and studies 

the issue of expert analysis of purchased 

parts of multicomponent objects. 

Summing up the research, the author 

calls for the patenting community 

to develop contemporary methodological 

recommendations for patenting purity 

research.
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В большинстве стран мира наличие патентного пра-

ва гарантирует охрану исключительных прав на тех-

нические решения и решения внешнего вида изде-

лий [1]. Часто хозяйственная деятельность так ина-

че несет риски нарушения интеллектуальных прав 

третьих лиц. Разумеется, при этом существуют раз-

личные методы, позволяющие снизить такие риски. 

Самым важным мероприятием в  данной области 

является исследование патентной чистоты объекта. 

Патентная чистота – юридическое свойство объекта, 

заключающееся в том, что такой объект может быть 

свободно использован на  территории какой-либо 

страны без риска нарушения действующих в  этой 

стране интеллектуальных прав, принадлежащих 

третьим лицам [2]. Исследование патентной чистоты 

является одним из  основных видов патентных ис-

следований и представляет собой трудоемкую и ча-

сто дорогостоящую работу, которую невозможно 

выполнить без участия квалифицированных специ-

алистов в  области интеллектуальной собственности 

(в  частности, в  области патентного права), а  также 

специалистов в области техники, к которой относит-

ся проверяемый объект.

Следует отметить, что в  подавляющем большинстве 

случаев проводить исследования патентной чисто-

ты целесообразно, несмотря на их сложность и сто-

имость, поскольку затраты, как правило, несораз-

мерны тем рискам, которым подвергает себя лицо, 

ведущее хозяйственную деятельность и игнорирую-

щее такие работы. Последнее утверждение особен-

но актуально для развитых в технологическом плане 

стран. Например, в  Соединенных Штатах Америки 

термин freedom to  operate (аналог отечественного 

термина «патентная чистота») в  бизнес-среде упо-

требляется повсеместно, поэтому важность иссле-

дования патентной чистоты на  разных этапах жиз-

ненного цикла продукта понимают все лица, задей-

ствованные в  работе, связанной с  инновациями [3, 4]. 

Кроме снижения рисков, связанных с  нарушением 

патентов, патентная чистота объекта обеспечивает 

и  другие конкурентные преимущества: например, 

повышение привлекательности продукта для внеш-

них инвесторов [5].

Наличие в  Соединенных Штатах Америки отчета 

о  патентной чистоте (freedom to  operate opinion) 

часто является определяющим фактором при реше-

нии вопроса об  умышленном характере нарушения 

интеллектуальных прав [6]. 

Например, в широко известном в США деле Polaroid 

Corp. v  Eastman Kodak Co. [7] ответчику удалось 

доказать, что нарушение не было умышленным, 

так как предварительно ответчик получил заключе-

ние о  патентной чистоте от  юридической компании, 

которое оказалось неверным. Таким образом, ответ-

чику удалось избежать более жестких санкций, свя-

занных с умышленным нарушением патентных прав. 

В то же время многие компании США обеспечивают 

мониторинг патентной чистоты своих разработок 

на  различных этапах своей деятельности не  толь-

ко с  помощью отчетов от  юридических компаний, 

но  и  путем повышения квалификации своих науч-

ных сотрудников или приема в штат юристов с соот-

ветствующими компетенциями [8].

Следует отметить, что в Российской Федерации кар-

тина несколько иная. Несмотря на то, что в послед-

ние годы наблюдается повышение правовой грамот-

ности предпринимателей и развитие культуры в об-

ласти интеллектуальной собственности, ситуация 
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в  целом довольно нерадужная. При этом важными 

задачами по-прежнему остаются просвещение хо-

зяйствующих субъектов по  вопросам интеллекту-

альной собственности, повышение квалификации 

патентных специалистов, а  также разработка со-

временных и  исчерпывающих методических реко-

мендаций по  проведению экспертизы на  патентную 

чистоту.

На сегодняшний день основным документом, ре-

гламентирующим проведение патентных исследо-

ваний, является ГОСТ 15.011-96 «Система разра-

ботки и  постановки продукции на  производство 

(СРПП). Патентные исследования. Содержание 

и  порядок проведения» [9], в  котором приведены 

общие требования к  порядку проведения патент-

ных исследований и оформлению отчета. Наиболее 

полные и  подробные рекомендации по  исследо-

ванию патентной чистоты приведены еще в совет-

ской инструкции [1] по экспертизе объектов техни-

ки на патентную чистоту (далее – Инструкция), при-

знанной недействительной в соответствии с прика-

зом Российского агентства по  патентам и  товарным 

знакам от 14 февраля 2002 года № 25 «О признании 

недействующими ведомственных нормативных 

правовых актов» [10].

По мнению автора статьи, одним из  наиболее важ-

ных и  недостаточно освещенных в  профильной 

литературе вопросов, касающихся исследования 

патентной чистоты, является проверка покупных 

комплектующих изделий или других покупных ком-

понентов (например, полуфабрикатов), использу-

емых в  объекте. В  распоряжении хозяйствующего 

субъекта, задавшегося целью исследования патент-

ной чистоты своей продукции, всегда есть (или лег-

ко могут быть получены) подробные данные, каса-

ющиеся именно его разработок в этой продукции. 

Однако технический состав покупных комплектую-

щих не всегда может быть известен. Таким образом, 

получить сведения о  патентной чистоте покупных 

комплектующих без поставщика или разработчика 

этих комплектующих весьма затруднительно. Сле-

дует отметить, что для некоторых комплектующих 

можно найти источники, подтверждающие их  из-

вестность на  протяжении более двадцати лет, что 

говорит об  отсутствии необходимости их  провер-

ки. Однако подавляющее большинство покупных 

комплектующих, как правило, требуют отдельной 

проверки. Согласно п.  2.6.7 Инструкции [1] сведе-

ния о  патентной чистоте можно запросить в  Цен-

тральном научно-исследовательском институте 

патентной информации (его правопреемником яв-

ляется ОАО «Информационно-издательский центр 

”Патент”»), а  при отсутствии там соответствующих 

сведений  – адресовать запрос изготовителю или 

поставщику. Важно понимать, что в современном 

инновационном бизнесе получение информации 

о  патентной чистоте в  каком-либо центральном 

архиве научно-технической информации на  прак-

тике не представляется возможным. Кроме того, 

в  п. 4.3.6 Инструкции на  патентную чистоту [1] ука-

зано, что при проверке рисков нарушения прав 

на  товарные знаки проверяют лишь обозначения, 

помещаемые на изделия в целом, при этом обозна-

чения, помещаемые на  комплектующих изделиях 

и других внутренних частях объектов, во внимание 

не принимаются. В Инструкции это объясняют ми-

ровой практикой, согласно которой изготовитель 

берет на себя ответственность за свою продукцию 

и  гарантирует отсутствие нарушения интеллекту-

альных прав третьих лиц. Важно еще раз упомянуть 

о  том, что на  сегодняшний день вышеупомянутая 

Инструкция не  является действующим норматив-

ным документом, но  подобные рекомендации 

также отражены и  в различных современных мето-

дических материалах по  исследованию патентной 

чистоты [11].

В действующем сейчас ГОСТ 15.011-96 [9] сохрани-

лась форма В.6.3 – Перечень покупных комплекту-

ющих изделий, по которым запрошена документа-

ция. В  данную форму при выполнении патентных 

исследований вносят сведения о патентной чисто-

те покупных комплектующих, полученные от  по-

ставщиков. Согласно п.  4  ст. 1250 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее  – ГК  РФ) [12] 

лицо, к которому при отсутствии его вины приме-

нены предусмотренные пп. 3 и 4 п. 1 и п. 3 ст. 1252 

ГК  РФ [12] меры защиты интеллектуальных прав, 

вправе предъявить регрессное требование о  воз-

мещении понесенных убытков, включая суммы, 

выплаченные третьим лицам. Согласно п. 1 ст. 460 

ГК РФ [12] в случае договора купли-продажи прода-

вец обязан передать покупателю товар свободным 

от  любых прав (в  том числе интеллектуальных) тре-

тьих лиц, за исключением случая, когда покупатель 

согласился принять товар, обремененный правами 
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третьих лиц. Таким образом, просьба о  предостав-

лении сведений о  патентной чистоте покупаемой 

продукции к  поставщику является вполне оправ-

данной и  обоснованной. В  крупном бизнесе такая 

практика применяется очень широко, в том числе 

на  территории нашей страны. Часто можно уви-

деть требования предоставления патентного фор-

муляра по  ГОСТ 15.012-84 [9] для осуществления 

добровольной сертификации и  т. п.  Кроме того, 

очень часто крупные компании требуют патентный 

формуляр при заказе научно-исследовательских 

и  опытно-конструкторских работ. В  то же  время 

на  практике в  процессе исследовании патентной 

чистоты в  подавляющем большинстве случаев ис-

полнители сталкиваются с  проблемой непредо-

ставления поставщиками сведений о патентной 

чистоте покупных изделий. Это может быть связа-

но как с  отсутствием понимания основ интеллек-

туальной собственности у  большинства игроков 

в  сегменте среднего и  малого бизнеса, так и  с тем, 

что покупатели, озабоченные патентной чистотой 

своей продукции, отправляют такие запросы по-

сле заключения договора на  поставку продукции, 

при этом в  этом договоре эти аспекты не  пропи-

саны. Следует отметить, что, несмотря на наличие 

ст. 460 и 1250 ГК РФ [12], в интересах покупателя со-

ответствующие положения должны быть прописа-

ны в договорах на поставку.

Вместе с тем важно понимать, что указание в до-

говоре на  поставку комплектующих условий, ка-

сающихся необходимости продажи продукции, 

свободной от  интеллектуальных прав третьих лиц, 

не  является панацеей. Во-первых, указание таких 

положений в договоре не освобождает хозяйству-

ющих субъектов от ответственности за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц. Так, Арбитраж-

ный суд города Москвы в решении от 31.05.2021 г. 

по делу №  А40-31100/21-12-194 [13] постановил 

взыскать с ответчика убытки за нарушения исклю-

чительных прав на  полезную модель, несмотря 

на  то, что в  договоре с  контрагентом было указа-

но, что передаваемая документация не обремене-

на любыми правами третьих лиц и  факт передачи 

сторонам экземпляров документации на  время вы-

полнения работ не влечет нарушения интеллекту-

© www.istockphoto.com/Alexander Bayurov



Интеллектуальная собственность. ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ № 12 / 2021

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

70

альных прав и охраняемых законом интересов сто-

рон или третьих лиц. Во-вторых, для возможности 

регрессного взыскания компенсации с  произво-

дителя товаров требуется учитывать ряд критери-

ев. Специалисты в области интеллектуальной соб-

ственности выделяют следующие критерии: факт 

наличия нарушения ответчика (документальное 

подтверждение производства ответчиком контра-

фактных товаров и их поставки истцу); понесенные 

убытки (фактическое исполнение решения суда 

о взыскании компенсации); вина ответчика и от-

сутствие вины истца [14]. Особое внимание хочется 

обратить именно на  необходимость исполнения 

обязательств по  выплате компенсации до  подачи 

регрессного иска. Исходя из этого появляются ри-

ски, связанные с вероятностью неудовлетворения 

такого иска и  невозможностью фактического взы-

скания возмещения затрат с ответчика.

Таким образом, для всех хозяйствующих субъектов 

важно проводить не только обязательную периоди-

ческую экспертизу своей продукции на  патентную 

чистоту, но  и  проверку подлинности приобретае-

мых комплектующих. Из  судебной практики напря-

мую следует, что отсутствие у  ответчика сомнений 

в  подлинности приобретаемого товара не  имеет 

правового значения и  никак не  смягчает его от-

ветственность [15]. Наилучшим способом такой 

проверки является запрос патентного формуляра 

на покупаемую продукцию и отчета о патентных ис-

следованиях, на  основе которого такой патентный 

формуляр составлен. Причем именно изучение от-

чета о  патентных исследованиях может позволить 

оценить качество экспертизы продукции на  патент-

ную чистоту и таким образом снизить риски наруше-

ния прав третьих лиц.

В соответствии с вышесказанным патентному сооб-

ществу следует рассмотреть вопрос о необходимо-

сти разработки современных рекомендаций по  про-

ведению экспертизы на патентную чистоту в рамках 

закона о техническом регулировании, а также про-

должить или даже повысить активность просвеще-

ния бизнес-сообщества по вопросам патентной чи-

стоты. Причем при разработке таких рекомендаций 

особое внимание следует уделить одному из  пер-

вых этапов экспертизы на  патентную чистоту  – де-

конструкции объекта на составные части. В рамках 

этой проблемы важно детально рассмотреть право-

вой вопрос, касающийся покупных комплектующих, 

а  также разработать экономически обоснованную 

модель расчета целесообразности рассмотрения 

составных частей при исследовании патентной чи-

стоты многосоставного объекта. Такая модель мо-

жет быть основана на  рекомендациях из  Инструк-

ции [1], согласно которым составную часть можно 

не рассматривать, если ее стоимость не является 

значительной по  сравнению со  стоимостью объекта. 

Такая модель расчета, доработанная с  учетом совре-

менных реалий, в  составе актуальных рекомендаций 

по  экспертизе патентной чистоты объекта позволит 

повысить качество соответствующих исследований 

и общую правовую грамотность как патентных спе-

циалистов, так и предпринимателей.

По мнению автора настоящей статьи, в процессе про-

свещения бизнес-сообщества необходимо в  первую 

очередь доступно доносить до  аудитории инфор-

мацию о  важности и  целесообразности проведения 

исследования патентной чистоты, а также о возмож-

ности и пользе проведения предварительного иссле-

дования в  усеченном формате самостоятельно без 

привлечения патентных специалистов. 
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