PAGE  
5

Содержание, назначение и форма интеллектуальной собственности при проведении экспертизы объектов техники на патентную чистоту
В.И. Алексеев – Центр «Атом-инновации»

Наряду с техническим уровнем патентная чистота продукции является одним из главных свойств, определяющих её  конкурентоспособность. Патентной чистотой является «…юридическое свойство объекта техники, заключающееся в том, что он может быть свободно использован в данной стране без опасности нарушения действующих на её территории охранных документов исключительного права, принадлежащих третьим лицам»
. Таким образом, конкурентоспособность объекта техники определяется, с одной стороны, её содержанием, или научно-техническим уровнем заложенных в её основу технических решений, а с другой стороны - её юридическим свойством или правовой формой существования и взаимодействия с другими объектами правовой охраны в гражданском обороте.
Из приведённого определения понятия «патентная чистота» (ПЧ) следует вывод о том, что для обеспечения возможности легального использования на рынке, продукция не должна подпадать под действие охранных документов, удостоверяющих исключительное право на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Такими документами для промышленной продукции, в первую очередь, являются патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, выданные в стране, где происходит использование продукции. 
Под использованием  объекта следует понимать приведённые в Гражданском кодексе РФ (ГК РФ) способы использования исключительных прав. Способы использования авторского произведения указаны в п. 2 статьи 1270 части IV ГК РФ (далее – Кодекс), способы использования изобретения, полезной модели или промышленного образца – в статье 1358, товарного знака – в статье 1484 Кодекса. 

Так, в соответствии с п. 2 статьи 1358 Кодекса использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца, в частности, считается:
1) ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных предыдущим пунктом, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путём использования запатентованного способа,  пока не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных предыдущим излагаемому пункту пунктом,  в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путём применения этого способа.

Требования патентной чистоты распространяются не только на материальные объекты (устройства, изделия, конструкции, способы, технологии, вещества и др.), но и на техническую документацию, по которой производится или будет производиться данный объект
 (в том числе проспекты предприятий, стандарты, конструкторская, технологическая документация и т.д.). В связи с этим экспертиза объектов техники на патентную чистоту и производится, в основном, путём работы с документацией (материальным носителем), на которой отражены сведения об исследуемом объекте техники. Указанные сведения представляют собой неосязаемый актив – интеллектуальный результат научно-исследовательской работы, конструкторской или технологической разработки, объективизированный в исследуемой при проведении экспертизы на патентную чистоту продукции.
Кроме объектов патентных прав - технических и художественно-конструкторских решений, охраняемых патентами на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, объектами  исключительного права в большинстве стран являются также и охраноспособные средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Исключительное право на товарные знаки и знаки обслуживания (ТЗ) удостоверяют свидетельства. В связи с этим продукция, которая снабжена маркировкой, как на самих изделиях, так и на упаковке, также должна обладать ПЧ в отношении зарегистрированных в данной стране ТЗ. Это требование распространяется не только непосредственно на продукцию, но и на прилагаемую к ней техническую и коммерческую документацию, на которой могут быть помещены такие средства индивидуализации, как фирменное наименование, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения.
В соответствии с п. 2 статьи 1484 Кодекса  исключительное право на товарный знак может быть реализовано для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путём размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Патентная чистота объекта не бывает абсолютной, т.е. не может быть продекларирована для всех стран мира и «на все времена». Она определяется только в отношении конкретной страны и на определённую дату. Это связано со спецификой документов, удостоверяющих исключительное право, - патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также свидетельств на ТЗ. Указанные документы действуют только на территории той страны, которая их выдала (территориальное действие патента). Кроме того, исключительное право и действие удостоверяющего это право документа ограничено по времени требованиями национального законодательства (временной или срочный характер действия патента). Это означает, что объект техники может обладать ПЧ в одной или нескольких странах и одновременно не обладать ПЧ в отношении другой страны, в которой он подпадает под действие выданного и действующего там патента. Указанный объект через некоторое время может стать «патентно-чистым» и в этой стране, если по какой-то причине этот патент прекратит своё действие. Причинами утраты патентом силы могут быть окончание срока его действия, установленного законодательством, досрочное прекращение действия при неуплате ежегодной патентной пошлины, отмена действия патента по решению суда или органа, его выдавшего и т.д. В этой связи при экспертизе патентной чистоты обязательно проверяется действие имеющих отношение к проверяемому объекту патентов. Таким образом, патентная чистота объекта является понятием относительным.
Целью экспертизы на ПЧ является определение возможности беспрепятственного легального использования объекта в каждой конкретной стране и условий его использования, позволяющих предотвратить нарушения исключительного права патентообладателей в странах проверки. Экспертиза на ПЧ является ответственным мероприятием, проводимым квалифицированными специалистами с участием, как патентоведов, так и непосредственных разработчиков объекта техники. Ответственность этой работы определяется тяжестью последствий в случае нарушения исключительного права патентообладателя при использовании объекта техники, которые могут выражаться в аресте произведённой или ввезённой продукции и выплате больших сумм компенсаций по решению суда на основании иска патентообладателя.
Экспертиза на ПЧ осуществляется в соответствии с Инструкцией по экспертизе объектов техники на патентную чистоту
 и рекомендациями, содержащимися, например, в квалифицированных наставлениях Российского государственного института интеллектуальной собственности (РГИИС)
. Она заключается в выявлении всех действующих в данной стране патентов, имеющих отношение к проверяемому объекту, их анализе и сопоставлении с объектом экспертизы, изучении особенностей патентного законодательства указанной страны, а также в выработке мероприятий, которые позволят обеспечить беспрепятственное использование данного объекта в соответствующей стране.
Для вновь создаваемых при выполнении НИР и ОКР объектов экспертиза на ПЧ является составной частью общих патентных исследований, проводимых в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» перед началом, в ходе и по завершению разработки с целью обеспечения их патентной чистоты.  Кроме этого, экспертиза на патентную чистоту проводится для принятия решения о возможности экспорта, размещения разработанного объекта техники или сведений о нём на выставке, а также при намерении передать право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на основании лицензионного договора, поскольку одним из условий такого договора является обязанность лицензиара гарантировать отсутствие  нарушения исключительного права третьих лиц.
У экспертизы на ПЧ различают три стороны – техническую, правовую и экономическую.  Это связано с качественным анализом объекта интеллектуальной собственности (ОИС), у которого, как у единой логической и юридической конструкции, следует различать три стороны –  содержание, назначение и форму 
. 
Под формой  понимается юридическая принадлежность права на объект интеллектуальной собственности субъекту права, форма и вид принадлежащих субъекту прав – совокупности имущественных (исключительное) и неимущественных прав (право следования, право доступа и др.), вместе составляющих интеллектуальные права, определяемые ст. 1226 Кодекса. Юридическая форма представляет собой только «специфическую оболочку результата интеллектуальной деятельности»
. 
При этом сам результат интеллектуальной деятельности (РИД) составляет содержание ОИС. А содержание – это характеристика объекта, которая даётся признаками, являющимися специфическими для каждого вида ОИС. Для устройства они имеют конструктивный характер (элементы, детали, узлы, их взаимосвязи и взаимоположение, форма и пр.), для способа (технологии) - они выражаются в форме операций, действий, их последовательности, параметров и т.д. Очевидно, что результат интеллектуальной деятельности первичен по отношению к форме его правовой охраны. Выбор формы правовой охраны созданного РИД является одной из задач, решение которой является первоочередным после его появления. В ходе выполнения научно-исследовательской работы, опытно-конструкторской или проектно-технологической разработки, в результате создания нового объекта техники или технологии может быть выявлено и оформлено несколько объектов патентных прав (изобретений, полезных моделей или промышленных образцов), объектов авторского права (например, программ для ЭВМ или баз данных) или РИД, охраняемых в качестве секрета производства (ноу-хау) в режиме коммерческой тайны. При этом для большинства выявленных объектов, как правило, существует возможность выбора различных форм правовой охраны. Так, технические решения, выявленные в разработанном образце техники, могут быть защищены, например, в качестве изобретений или полезных моделей. В других случаях представляется целесообразным вообще отказаться от патентной защиты найденных технических решений, а ввести в отношении  соответствующего объекта режим коммерческой тайны
. Однако, как уже отмечалось, для обеспечения патентной чистоты и возможности беспрепятственного использования на рынке, продукция не должна подпадать под действие охранных документов, удостоверяющих исключительное право на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Таким образом, при проверке на ПЧ принимаются во внимание не все охраноспособные РИД, а только те, исключительное право на которые возникает по факту их официальной регистрации
 и удостоверяется охранными документами.
Специалист, проводящий проверку объекта техники на патентную чистоту, должен иметь достаточный уровень квалификации и инженерной подготовки, который позволит ему в полной степени понять техническую сущность, т.е. содержание проверяемого объекта. В то же время его обязанностью является и квалификация в зависимости от содержания проверяемого объекта видов технических решений и видов объектов правовой охраны, которые могут относиться к проверяемому объекту. Важно определить, какого вида технические решения заложены в самом проверяемом объекте. Это могут быть устройства (оборудование, станки, машины, приборы, приспособления, инструменты, изделия и т.д.), способы (технологические процессы, способы производства, способы изготовления, получения) и прочее. Следует заметить, что реальные объекты техники – это всегда сочетание в различных вариантах разного вида технических решений: например, способов и устройств для их осуществления, устройств и реализуемых при их эксплуатации технологий (способов) и т.д. Но всё это возможное многообразие в проверяемом объекте реализуется в конкретном воплощении, выявить которое является первоочередной задачей эксперта. Её важность связана с тем, что объём экспертизы на ПЧ  напрямую зависит от категории (вида) подлежащего экспертизе объекта техники
.
Существенные признаки ОИС, определяющие все его качественные свойства, эффекты и технический результат при использовании, а также назначение, излагаются, например, в формуле изобретения или полезной модели. Формула изобретения представляет собой логическое понятие, объективно соответствующее техническому решению
. 
В формулу изобретения включается совокупность его существенных признаков, выражающая сущность (содержание) изобретения. Именно существенные признаки используются во время сравнения объекта по патенту с исследуемым объектом. «Таким образом, объекты собственности как некие технические или художественные решения первичны, а права на них вторичны»
. 

В связи с этим техническая сторона экспертизы на ПЧ заключается в следующем:
- в детальном изучении технической сущности (содержания) объекта, его составных частей (признаков), их взаимодействия между собой, особенностей функционирования, технического результата при использовании;
- в правильном определении функций и назначения проверяемого объекта, областей техники и отраслей экономики, в которых может использоваться объект с учётом его технической сущности; 
- в оценке роли составных частей (узлов, агрегатов, деталей, других элементов) для объекта в целом;

- в определении существенности (значения) тех или иных признаков для изобретения или полезной модели, а также для проверяемого объекта;

- в правильном определении и сравнении содержания (существенных признаков) запатентованного изобретения или полезной модели с содержанием (соответствующими признаками) проверяемого объекта с учётом возможной тождественности (эквивалентности) различающихся внешне или при описании (характеристике) признаков; 
- в определении технических путей возможного обхода действующего патента приёмами  инженерного проектирования (изменением конструкции, формы, заменой узлов,  ингредиентов, исключением и т. д.).
Правовая сторона экспертизы, как это следует из предыдущего изложения, неразрывно связана с её технической или содержательной составляющей, поскольку объём прав, удостоверенных патентом, определяется совокупностью существенных признаков, включённых в формулу изобретения или полезной модели, или перечнем существенных признаков промышленного образца. Правовая сторона экспертизы заключается в адекватном и всестороннем учёте всех юридических вопросов, имеющих отношение к конкретному случаю и их оценке в реально сложившейся при проведении экспертизы ситуации. При проведении экспертизы подлежат решению следующие правовые задачи:
- изучение и учёт особенностей арбитражного и патентного законодательства страны проверки (использования проверяемого объекта);

- определение видов правовой охраны объектов исключительного права, которые могут иметь отношение к проверяемому объекту;

- определение объёма прав из патента;
- поиск путей обхода «мешающего» патента;

- поиск путей опротестования «мешающего» патента;

- минимизация рисков, определение «допустимых» пределов нарушения исключительного права патентообладателя без опасности предъявления с его стороны претензий и исков.
Экономическая сторона экспертизы на ПЧ не ограничивается оценкой объёма возможных претензий патентовладельца при нарушении его исключительного права и подлежащего в связи с этим возмещению понесённого им ущерба. Экономическому анализу и оценке в отношении возможных затрат подлежат все разрабатываемые по результатам экспертизы на патентную чистоту варианты действий, мероприятия и рекомендации, направленные на обеспечение беспрепятственного использования объекта проверки в той или иной стране. При этом указанные затраты сопоставляются с общими перспективами и экономическими выгодами от использования объекта проверки в конкретной стране. В итоге делается окончательный вывод об экономической целесообразности указанного использования объекта экспертизы.
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