Особенности договоров, связанных с гражданским оборотом объектов интеллектуальной собственности
В.И. Алексеев – заместитель генерального директора Центра «Атом-инновации»
1. Договоры, связанные с созданием и использованием результатов интеллектуальной деятельности
Результаты интеллектуальной деятельности (РИД), в т.ч. те, которые потенциально могут стать объектами правовой охраны, получают, как правило, в ходе выполнения научно-исследовательских (НИР), опытно-конструкторских (ОКР) и технологических работ (ТР) по различным договорам. Объекты авторского права, включая программы для ЭВМ и базы данных, создаются по договору авторского заказа (статья 1288 ГК РФ) или договору на создание программы для ЭВМ или базы данных (статья 1296 ГК РФ).

РИД могут быть получены и при выполнении договоров подряда, договоров об оказании инжиниринговых и консалтинговых услуг, а также услуг, связанных с сервисным и техническим обслуживанием.

Приобретение исключительного права на ранее разработанный и получивший правовую охрану ОИС может быть осуществлено:

- на основании договора об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договора об отчуждении патента) в соответствии со статьёй 1365 ГК РФ;

- на основании договора об отчуждении исключительного права на произведение в соответствии со статьёй 1285 ГК РФ для объектов авторских прав. 
Предоставление права использования ОИС осуществляется на основании лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьёй 1367 ГК РФ  или лицензионного договора о предоставлении права использования произведения для объекта авторских прав (статья 1285 ГК РФ).

При создании и использовании ОИС и иных РИД подлежат урегулированию отношения:

- между государственным заказчиком и исполнителем; 

- между авторами и правообладателем (правообладателями);

- между автором и работодателем;

- между соавторами;

- между совладельцами патентов;

- между правообладателем и пользователями.

2. Особенности правового регулирования договоров 
на выполнение НИОКТР по государственному контракту 
 

Под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключённый заказчиком от имени РФ, субъекта РФ или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. Государственный контракт и муниципальный контракт заключаются в порядке, предусмотренном § 4 главы 30 ГК РФ и иными федеральными законами с учётом положений Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ.

Примерные государственные контракты на выполнение НИР и ОКР утверждены Постановлением Правительства РФ № 41 от  23 января 2004 г.
Большинство охраноспособных РИД возникают при выполнении договоров на НИОКТР.
Отношения между государственным заказчиком (далее - заказчиком) НИОКТР и исполнителем регулируются главой 38 ГК РФ и иными законами и подзаконными актами, Федеральным законом   № 60-ФЗ от 13 декабря 1994г. «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» и Федеральным законом от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд». Распоряжением Правительства РФ от 4 апреля 2000 г. № 502-р установлен комплекс мероприятий в целях осуществления контроля за проведением конкурсов на размещение заказов для государственных нужд.
В ст. 769-774 ГК РФ выделяется два вида договоров на выполнение НИОКТР:

- договор на выполнение научно-исследовательских работ, по которому исполнитель должен провести научные исследования, обусловленные техническим заданием;

- договор на выполнение опытно-конструкторских (или технологических) работ, по которому исполнителю надо разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию.

По договору на выполнение НИОКТР одна сторона (исполнитель) обязуется выполнить определенную научную или техническую разработку в предусмотренный срок в соответствии с техническим заданием и передать ее результаты другой стороне (заказчику), которая, в свою очередь, обязуется принять эту работу (или обеспечить её приёмку) и оплатить.
Договор на выполнение НИОКР может включать обе стадии НИОКТР: НИР, ОКР (и/или ТР) или только одну из стадий. 

При заключении договора на выполнения НИОКТР необходимо учитывать различия между стадиями договора:  НИР и ОКР (и/или ТР). 

Договор на выполнение НИОКТР предусматривает права и обязанности сторон, размеры и источники финансирования, необходимые материальные ресурсы и другие условия. К договору прилагаются техническое задание, календарный план с выделением этапов работ,  протокол соглашения о договорной цене, обоснование договорной цены (смета затрат и расчеты по элементам сметы затрат). К отношениям исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике. 

В соответствии  с действующим  законодательством Российской Федерации  к договорам на выполнение НИОКТР применяются некоторые нормы, установленные для договоров подряда.

Особенностями договора на  НИОКТР по сравнению с договором подряда являются следующие:

- риск невозможности исполнения договора на выполнение НИР и ОКР (ТР) несет заказчик, если иное не предусмотрено законом или договором;
- условия договора на выполнение НИОКТР должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности); стороны в договоре на выполнение НИОКТР имеют право использовать результаты работ, в том числе способные к правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных договором. Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, в т.ч. способные к правовой охране, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд;

- если иное не предусмотрено договором на выполнение НИОКТР,  стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов. 

В договор на выполнение НИОКТР рекомендуется включать условия об  интеллектуальной собственности, регулирующие следующие вопросы:

- разграничение прав на предшествующую интеллектуальную собственность и интеллектуальную собственность, созданную при выполнении НИОКТР;

- распределение прав на созданную интеллектуальную собственность;

 - права работодателя на созданную интеллектуальную собственность;

- права авторов на получение вознаграждения; 

- сторону, ответственную за обеспечение технического уровня и патентной чистоты результатов работ по договору на выполнение НИОКР;

- сторону, ответственную за выявление охраноспособных результатов НИОКТР и за обеспечение их правовой охраны;

- иные.

3. Распределение прав на РИД, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту
С вступлением в силу с 1 января 2008 г. части IV ГК РФ действуют правила, определяющие порядок распределения прав на получение патента и исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, которые установлены ст. 1373 ГК РФ.

Вступившей в силу частью IV ГК РФ утверждена норма, в соответствии с которой право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд закрепляется за исполнителем указанных работ при условии, что контрактом не установлено иное.

В государственный или муниципальный контракт могут быть включены иные условия, в соответствии с которыми право на получение патента и исключительного права может принадлежать:  

- Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик;

- совместно исполнителю и РФ;

- совместно исполнителю и субъекту РФ;

- совместно исполнителю и муниципальному образованию. 

В отношении выбора одного из вариантов распределения прав на результаты научно-технической деятельности, включая исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные за счёт федерального бюджета, продолжает действовать порядок, предусмотренный  в Положении о закреплении и передаче хозяйствующим субъектам прав на результаты научно-технической деятельности, полученные за счёт средств федерального бюджета, утверждённом постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2005 г. № 685 «О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности».

В соответствии с п. 4 этого Положения государственные заказчики обязаны включать в заключаемые государственные контракты условие о закреплении прав на результаты научно-технической деятельности:

- за Российской Федерацией, если данные результаты в силу закона изъяты из оборота или финансирование по доведению этих результатов до стадии промышленного применения (включая изготовление опытной партии) берёт на себя РФ;

- за РФ или по решению государственного заказчика за РФ и исполнителем совместно, если данные результаты необходимы для выполнения государственных функций, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также защитой здоровья населения.

В иных случаях права на РИД закрепляются за исполнителем на условиях, определяемых в государственных контрактах. 

Отношения, связанные с созданным объектом ИС, могут быть урегулированы: 

- в договоре на выполнение НИОКТР; 

- в дополнительном соглашении к договору на выполнение НИОКТР;

- в отдельном договоре, который стороны обязуются заключить в установленный срок после завершения договора на выполнение НИОКТР.
Понятие государственных и муниципальных нужд закреплено в статье 3 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ. 

Под государственными нуждами понимаются обеспечиваемые в соответствии с расходными обязательствами РФ или расходными обязательствами субъектов РФ за счёт средств федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников финансирования потребности РФ в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций РФ (в том числе для осуществления федеральных целевых программ), для исполнения международных обязательств РФ, в том числе для реализации межгосударственных целевых программ, в которых участвует РФ, либо потребности субъектов РФ в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций субъектов РФ, в том числе для реализации региональных целевых программ. 

Под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счёт средств местных бюджетов в соответствии с расходными обязательствами муниципальных образований потребности муниципальных образований в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов РФ.

В качестве государственных заказчиков и муниципальных заказчиков могут выступать соответственно органы государственной власти РФ или органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, а также уполномоченные указанными органами на размещение заказов получатели бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счёт бюджетных средств.

В соответствии со ст. 772 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.

При урегулировании отношений, возникающих между заказчиком и исполнителем, если они являются созаявителями/сообладателями  созданной интеллектуальной собственности, необходимо соглашением сторон определить взаимные права и обязанности, относящиеся к:

- порядку принятия решения о патентовании (регистрации) охраноспособных результатов РИД;

- патентованию в России и/или за рубежом и финансированию действий, связанных с получением правовой охраны РИД;

- урегулированию отношений авторов с правообладателями;

- порядку передачи своих прав на созданный объект интеллектуальной собственности одним из созаявителей/сообладателей третьим лицам;

- коммерциализации созданной интеллектуальной собственности;

- распределению дохода, получаемого от использования созданной интеллектуальной собственности;

- и др.

В случае создания по договору на выполнение  НИОКТР объекта авторского права (программы для ЭВМ, базы данных и др.)  исключительные права на них возникают на основании договора на выполнение НИОКТР или  договора  на  создание (разработку) программы для ЭВМ (базы данных). 
В договоре на выполнение НИОКТР  или  на  создание программы для ЭВМ (базы данных) должно быть явным образом определено, какой из сторон договора принадлежат права на объект авторского права, созданный по договору.


Если  в соответствии с государственным контрактом право на получение патента принадлежит Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, государственный заказчик может подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев с момента его уведомления в письменной форме исполнителем (подрядчиком) о получении результата, способного к правовой охране в качестве    изобретения, полезной модели или промышленного образца. Если в течение указанного срока государственный или муниципальный заказчик не подаст заявку, право на получение патента принадлежит исполнителю.


На исполнителя работ по государственному или муниципальному контракту, в котором закреплено право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец за Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием, возлагаются обязанности приобрести все права либо обеспечить их приобретение для передачи соответственно Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию. Осуществляется это исполнителем путём заключения соответствующих соглашений  со своими работниками и третьими лицами. Затраты,  понесённые исполнителем в связи с приобретением прав на охраняемые результаты технического или художественно-конструкторского творчества у третьих лиц (в данном случае у лиц, не являющихся работниками исполнителя), подлежат возмещению. Это может касаться, например, приобретения прав на ранее созданные РИД, использованные в составе разработки по государственному контракту (предшествующие РИД).


Заказчик, выступающий от имени РФ, субъекта РФ или муниципального образования стороной контракта, в котором право на получение патента и исключительное право на охраняемый результат интеллектуальной деятельности закреплено совместно за исполнителем и Российской Федерацией, за исполнителем и субъектом РФ или исполнителем и муниципальным образованием, вправе предоставить безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, созданных при выполнении работ по такому государственному или муниципальному контракту. Указанная безвозмездная неисключительная лицензия предоставляется заказчиком только для использования охраняемого результата в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для государственных или муниципальных нужд. Заказчик обязан уведомить исполнителя о таком предоставлении лицензии.

Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для  государственных нужд или муниципальных нужд принадлежит не Российской Федерации, не субъекту Российской Федерации или не муниципальному образованию, патентообладатель, по требованию государственного или муниципального заказчика, обязан предоставить указанному им лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование данных  изобретения, полезной модели или промышленного образца для государственных или муниципальных нужд.

На исполнителя возлагается обязанность уведомить государственного или муниципального заказчика о своём решении досрочно прекратить действие патента, полученного им на своё имя на результат технического или художественно-конструкторского творчества, созданный при выполнении работ по государственному или государственному контракту. При этом по требованию государственного или муниципального заказчика этот патент подлежит передаче Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию.

В схожей ситуации государственный или муниципальный заказчик в свою очередь обязан уведомить исполнителя о своём решении досрочно прекратить действие патента, полученного на имя Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования на результат интеллектуальной деятельности, созданный исполнителем при выполнении государственного или муниципального контракта. И в данном случае патент подлежит безвозмездной передаче исполнителю по его требованию.
4. Особенности лицензионных договоров

Правомерное использование объекта  интеллектуальной собственности лицом, не являющимся правообладателем, осуществляется на основании лицензионного договора. 
Определение лицензионного договора содержится в п. 1 статьи 1235 ГК РФ: «По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах».

Понятие «лицензионный договор» в настоящей статье Гражданского кодекса РФ введёно как родовое понятие для всех договоров, относящихся к любым объектам – результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, охраняемым в соответствии с разделом VII ГК РФ. В приведённом определении лицензионного договора даны названия сторон этого договора:
- лицензиар, которым является обладатель исключительного права, предоставляющий или обязующийся предоставить другой стороне договора право использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;

- и лицензиат - другая сторона лицензионного договора, - которой предоставляется право использования охраняемого объекта.

В качестве лицензиара и лицензиата могут выступать и граждане, и юридические лица. 

В определении лицензионного договора в отношении действий правообладателя содержится следующая формулировка «...предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования». Указанная формулировка позволяет различать лицензионные договоры, считающиеся в соответствии с п. 1 статьи 432 ГК РФ заключёнными с момента согласования сторонами всех существенных условий договора, называемые консенсуальными, и реальные лицензионные договоры, считающиеся заключёнными (п. 2 статьи 433 ГК РФ) с момента передачи имущества, которое подлежит передаче в соответствии с договором. 

В определении лицензионного договора не указывается на обязанность лицензиата использовать охраняемый объект. Это значит, что из самого договора такая обязанность не вытекает. Однако она может быть предусмотрена договором
.

Лицензиат может использовать РИД или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Если то или иное правомочие по использованию охраняемого объекта прямо не указано в лицензионном договоре, считается, что оно лицензиату не предоставлено.

Лицензионный договор заключается в письменной форме, хотя ГК РФ допускает устные лицензионные договоры в иных случаях, предусматриваемых законодательством.

В лицензионном договоре должна указываться территория допустимого использования объекта договора. В качестве территории допустимого использования может быть вся территория Российской Федерации или её часть. 

Если в договоре территория, на которой допускается использование охраняемого результата или средства не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

Вопрос о территориальных пределах использования передаваемых по лицензионному договору прав зависит от категории охраняемого объекта, право на использование которого является предметом лицензионного договора.

На объекты, правовая охрана которых наступает при условии их государственной регистрации (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, за некоторыми исключениями товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, селекционные достижения), выдаются охранные документы (патенты, свидетельства), территорией действия которых является только территория Российской Федерации. За пределами России эти документы не действуют. В связи с этим обстоятельством максимальная территория допустимого  использования прав по лицензионному договору на использование этих охраняемых результатов или средств, естественно, ограничена территорией Российской Федерации.


Иные объекты, такие как  объекты авторских прав (произведения науки, литературы или искусства, а также приравненные к ним по правовой охране программы для ЭВМ и базы данных) охраняются без государственной регистрации. Права на них возникают «по факту создания». Авторские права на указанные объекты действуют не только в РФ, но и во всех странах мира, с которыми у Российской Федерации имеются международные соглашения в области защиты интеллектуальной собственности. По этой причине на основании лицензионных договоров, относящихся к объектам, правовая охрана которых не предусматривает государственной регистрации, лицензиат приобретает права на их использование не только в России, но и в подавляющем большинстве зарубежных стран, т.е., по существу, во всём мире.


Срок лицензионного договора, очевидно, не может превышать срок действия исключительного права на соответствующий объект охраны. Если договор подписан сторонами на больший срок, то такой договор считается действующим только в течение срока действия исключительного права. А в том случае, когда стороны договора не указали срок его действия вообще, лицензионный договор считается заключённым на пять лет. При прекращении действия исключительного права прекращают действие и все основанные на нём лицензионные договоры в связи с отсутствием предмета договора. Если прекратившее действие исключительное право было восстановлено (например, судом), то основанные на нём лицензионные договоры считаются автоматически восстановленными.

По лицензионным договорам, относящимся к нескольким охраняемым объектам (например, к изобретению, охраняемому  патентом, и секрету производства), прекращение  действия исключительного права на один или некоторые из них влечёт не прекращение действия лицензионного договора, а его изменение.

Лицензионный договор является возмездным, то есть лицензиат по лицензионному договору обязан уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. На практике это означает следующее:

- лицензионный договор может считаться действительным и безвозмездным, если в нём прямо указано, что он является безвозмездным;

- лицензионный договор считается незаключённым (ничтожной сделкой), если в нём вообще не упоминается о вознаграждении лицензиару или указания договора о вознаграждении не позволяют определить размер вознаграждения или не устанавливают порядок его определения;

- лицензионный договор действует как возмездный, если он содержит условие о размере вознаграждения или о порядке его определения.

В гражданском законодательстве (п. 1 статьи 423 ГК РФ) под возмездным договором понимается «договор, по которому одна сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей». В качестве встречного предоставления может быть выплата лицензионных платежей лицензиару, а также доля в уставном капитале предприятия лицензиата, предоставляемая лицензиару. Возмездным будет также считаться договор, предусматривающий, например, обязательства лицензиата о встречном предоставлении охраноспособных улучшений объекта лицензии.
Безвозмездным договором признаётся договор (п. 2 статьи 423 ГК РФ), по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от неё платы или иного встречного предоставления. 

Цена лицензионного договора или лицензионное вознаграждение может быть определена по определённым методикам
, должна, по возможности, соответствовать существующей практике, и определяется соглашением сторон.

В лицензионной практике сложились следующие основные формы платы (платежа) по лицензионному договору:
- паушальный или единый платёж – производится, в основном, единовременно (в отдельных случаях, с рассрочкой платежа);
- выплата роялти или периодических платежей – производится поэтапно периодически в зависимости от экономического результата, получаемого лицензиаром при использовании объекта лицензии  за определённый договором 
период в процентном отношении к выбранной базе роялти, например, к прибыли от использования объекта лицензии;

- комбинированные платежи – сочетание паушального платежа и роялти в различных вариантах.

В ходе проведения переговоров и подготовки лицензионных договоров имеется возможность заключения, так называемого, опционного соглашения
 между обладателем исключительного права и потенциальным лицензиатом, предшествующего заключению лицензионного договор
. 
Целесообразность этого шага для лицензиата объясняется необходимостью до заключения сделки убедиться в экономических выгодах приобретения дорогостоящих прав на использование охраноспособного РИД или средства индивидуализации, принадлежащего лицензиару. Разумность этого шага для лицензиата состоит ещё и в том, что потенциальный лицензиат имеет возможность зафиксировать на срок действия опциона согласованные условия приобретения лицензии на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в условиях изменчивой конъюнктуры рынка. При этом покупатель опциона уплачивает продавцу лишь согласованное опционное вознаграждение, которое несоразмерно меньше  затрат на приобретение права на использование объекта исключительного права. В случае если покупатель опциона до истечения его срока примет решение о нецелесообразности подписания лицензионного договора, этот его отказ не влечёт за собой обязанности выплаты неустойки по согласованному сторонами лицензионному договору.

Интерес лицензиара при заключении опционного соглашения может состоять в получении премии по опциону, уплачиваемой покупателем опциона (потенциальным лицензиатом) взамен на предоставляемую продавцом опциона (потенциальным лицензиаром) отсрочку в подписании согласованного сторонами лицензионного договора на право использования охраноспособного объекта, выступающего в качестве базового актива опциона. Стороны опциона предварительно оговаривают все существенные условия будущего лицензионного договора, размер опционной премии продавцу опциона, срок опционного соглашения, в течение которого покупатель опциона может принять решение о подписании лицензионного договора или об отказе от его заключения, и зафиксированную цену лицензионного договора – размер вознаграждения, подлежащего выплате лицензиару лицензиатом. 

Лицензионный договор должен предусматривать предмет договора. Для этого в правильно составленном договоре содержится указание на охраняемый результат или средство, право использования которого предоставляется по договору. В тех случаях, когда исключительное право на охраняемый объект подтверждается каким-либо правоустанавливающим документом (патентом, свидетельством), в лицензионном договоре обязательно приводится ссылка на этот документ, т.е. указываются его наименование, номер и дата выдачи. В других случаях, когда исключительное право на творческий результат  возникает независимо от государственной регистрации и выдачи какого-либо правоустанавливающего документа, ссылка на определённый документ осуществлена быть не может. Это, в частности, относится к непрошедшим факультативную регистрацию программам для ЭВМ, базам данных, топологиям интегральных микросхем.
Авторским произведениям присуще наличие вариантов, повторов, дополнений, отступлений и видоизменений. В связи с этим лицензионный договор на неоднократно публиковавшееся авторское произведение   должен указывать конкретный, определённый вариант произведения путём приведения, например, полных библиографических данных опубликованного варианта литературного или научного произведения, достаточных для его отыскания и идентификации (например, лицензия предоставляется на использование произведения, опубликованного издательством ОАО ИНИЦ «Патент» в 2008 г.). В лицензионном договоре на предоставление права использования такого объекта авторского права как программа для ЭВМ также необходимо чётко идентифицировать произведение, например, указав не только название программы для ЭВМ, но и её версию.
Особое внимание следует уделять точности формулировок и конкретности описания при изложении предмета договора в случае подготовки и заключения лицензионного договора на использование разрабатываемого, ещё не созданного объекта.

Лицензионный договор может относиться не ко всему охраняемому объекту, а только к его части. Это обстоятельство подлежит обязательному отражению в условиях лицензионного договора. Такая ситуация может иметь место при предоставлении права использования изобретения с многозвенной формулой изобретения не по всему объёму изобретения, а только по его использованию при определённых условиях, отражённых не во всех пунктах формулы, а только в одном из них. Также лицензионный договор на товарный знак, например, может предусматривать предоставление права использования товарного знака только на отдельные виды товаров. А лицензионный договор, относящийся к исполнению (объект прав, смежных с авторскими) должен в любом случае указывать, о каком исполнении идёт речь, поскольку любое исполнение представляет собой самостоятельный объект права.

Лицензионный договор должен также предусматривать разрешённые лицензиату способы использования  результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При заполнении этого раздела лицензионного договора целесообразно использовать отработанные в законодательных актах формулировки, преимущественно, приведённые в Гражданском кодексе РФ способы использования исключительных прав. Способы использования авторского произведения указаны в п. 2 статьи 1270, способы использования изобретения, полезной модели или промышленного образца – в статье 1358, товарного знака – в статье 1484 ГК РФ. Так, в соответствии с п. 2 статьи 1358 ГК РФ 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.

Также в соответствии с п. 2 статьи 1484 ГК РФ способы использования товарного знака,  исключительное право на товарный знак могут быть осуществлены 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.

Гражданским кодексом РФ установлены два вида лицензий (лицензионных договоров), предусматривающих предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации: 

- простая (неисключительная) лицензия и

- исключительная лицензия. 
При предоставлении лицензиату простой (неисключительной) лицензии за лицензиаром сохраняются права выдачи лицензий другим лицам. Такие права на выдачу лицензий другим лицам не сохраняются за лицензиаром при предоставлении лицензиату исключительной лицензии. Таким образом, критерием, по которому лицензионные договора разделяются на два вида, является сохранение или несохранение за лицензиаром  права выдачи лицензий другим лицам. 

Под лицензиями, выдаваемыми другим лицам, имеются в виду только те лицензии, которые предусматривают использование охраняемых объектов теми же способами, что указаны в лицензионном договоре: лицензии другим лицам, которые предусматривают предоставление права использования иными способами, во внимание приниматься не должны
.

Законодательство предусматривает возможность применения в одном лицензионном договоре для различных способов использования РИД или средства индивидуализации разных видов лицензий: исключительной и простой (неисключительной).

Права, предоставляемые лицензиату по исключительной лицензии, должны быть конкретно определены в лицензионном договоре в отношении предмета договора (например, весь объём изобретения или только его часть, характеризующаяся одним из пунктов изобретения при определённом использовании технического решения), а также способов использования объекта охраны. Эти права, получаемые лицензиатом по исключительной лицензии, могут быть ограничены по договору указанием тех лицензиатов, которым ранее уже были выданы лицензии на право использования охраняемого объекта лицензии. В договоре может быть также указано, что право использования сохраняет за собой и сам лицензиар.

Простая (неисключительная) лицензия предоставляет лицензиату только право на использование объекта лицензии. Это право существует только в пределах договорных отношений с лицензиаром и не приводит к появлению у лицензиата исключительного права. Поэтому с нарушениями исключительного права на использование охраняемого объекта вправе бороться только лицензиар, являющийся обладателем исключительного права. 
В отличие от этого исключительное право на использование РИД или средства индивидуализации, предоставленное лицензиату по исключительной лицензии, позволяет ему не только правомерно использовать охраняемый объект, но и запрещать использование этого объекта другим лицам. К другим лицам, которым может быть запрещено использование объекта исключительной лицензии, может быть отнесён и сам лицензиар в случае, если свою возможность дальнейшего использования объекта лицензии он прямо не оговорил в лицензионном договоре в порядке ограничений исключительной лицензии.


Лицензиат, которому предоставлена исключительная лицензия на охраняемый результат или средство индивидуализации, вправе предъявить прямой иск (без привлечения лицензиара) к нарушителю исключительного права на объект лицензии, предъявить требование о запрещении использования этого объекта и, в зависимости от ситуации, использовать прочие меры защиты гражданских прав.

Лицензия считается исключительной, если это прямо указано в лицензионном договоре. Если такого указания в договоре нет, то лицензия предполагается простой (неисключительной).

Говоря о видах лицензионных соглашений, предусмотренных ГК РФ, следует назвать также особые случаи предоставления лицензий, это:

- открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1368 ГК РФ) и

- принудительная лицензия на перечисленные объекты патентных прав (статья 1362 ГК РФ).

В соответствии со статьёй 1368 ГК РФ патентообладатель может подать в Роспатент заявление о возможности предоставления любому лицу права использования зарегистрированного объекта патентных прав (открытой лицензии). Заинтересованность патентообладателя в подаче такого заявления состоит в следующем:

- во-первых, он получает возможность размещения своего рекламного предложения о продаже лицензии в широко распространяемом официальном издании Роспатента;

- во-вторых, размер патентной пошлины за поддержание в силе патента уменьшается для патентообладателя вдвое после публикации сведений об открытой лицензии, начиная со следующего  за публикацией года.

По своей юридической модели публикацию сведений об открытой лицензии в случае достаточного раскрытия существенных условий предлагаемого лицензионного договора можно отнести к публичной оферте. У патентообладателя после публикации указанного предложения возникает обязанность заключения договора на этих условиях с любым лицом, выразившим желание использовать охраняемое патентом техническое или художественно-конструкторское решение. Возможность отказаться от предложенной открытой лицензии возникает у патентообладателя через два года со дня публикации сведений о ней в издании Роспатента. Подача им ходатайства об отзыве своего заявления об открытой лицензии может быть осуществлена после доплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе за период, прошедший со дня публикации предложения о продаже лицензии. Естественно, что в дальнейшем пошлина уплачивается в полном размере.

Выдача принудительной лицензии на объекты патентных прав статьёй 1362 ГК РФ допускается по решению суда, принятому на основании иска любого лица, заинтересованного в использовании запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца и получившего отказ патентообладателя от заключения с ним лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике. Мотивом для подачи такого иска в суд является отсутствие использования или недостаточное использование патентообладателем изобретения или промышленного образца в течение 4-х лет, а полезной модели в течение 3-х лет, а также связанное с этим недостаточное предложение соответствующих товаров, работ или услуг на рынке.
Особенности правоотношений сторон лицензионного договора, заключаемого на различные виды объектов авторских, патентных прав и средств индивидуализации предусмотрены соответствующими статьями ГК РФ. 

Правоотношения по лицензионному договору о предоставлении права использования авторского произведения отражены в статье 1286 ГК РФ.  По лицензионному договору одна сторона – автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах. Предусматривается обязательная письменная форма заключения лицензионного договора с одним исключением - возможностью устной формы только для договора о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании.

Пунктом 3 статьи 1286 определена как допускаемая в гражданских правоотношениях особая форма для лицензионных договоров о предоставлении права использования программ для ЭВМ и баз данных. В соответствии с этой особой формой заключения договора в указанной норме закона предусматривается процедура, согласно которой каждый пользователь может заключить с соответствующим правообладателем договор присоединения. Договор присоединения в соответствии со статьёй 428 ГК РФ – это договор, условия которого заранее и самостоятельно определены одной из сторон и предложены в готовом виде другой стороне в письменной форме путём изложения в формулярах или иных стандартных формах. Указанный договор, после ознакомления, может быть отвергнут (проигнорирован) другой стороной, но принят он может быть не иначе как путём присоединения другой стороной к договору в целом. Практически присоединение к договору осуществляется пользователем, приобретшим экземпляр произведения, в тексте которого, на упаковке которого или на вложенном в произведение или упаковку формуляре, изложены условия договора присоединения, а затем начавшим использование этого экземпляра программы для ЭВМ или базы данных. Заключение договора присоединения может происходить в разных формах, например:

- если условия лицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных размещёны на упаковке приобретаемого экземпляра, то договор считается заключённым, а пользователь присоединившимся к лицензионному договору, с момента, когда пользователь вскрыл упаковку;
- условия лицензионного договора в форме электронной записи могут быть помещены в файле, записанном вместе с экземпляром программы или базы данных на материальном носителе (CD- или DVD-диске, дискете и т.п.) или размещённом вместе с программой или базой данных на Интернет-сайте правообладателя. При открытии этой программы для ЭВМ или базы данных на компьютере пользователю предлагаются, прежде всего, условия лицензионного договора, присоединение к которому он должен подтвердить, осуществив «клик» компьютерной мышью на соответствующей виртуальной кнопке в конце текста договора, означающий принятие пользователем условий лицензионного договора. Осуществление этого действия пользователем означает заключение лицензионного договора между ним и правообладателем, влечёт за собой признание пользователем всех прав и обязанностей по лицензионному договору и предоставляет возможность открытия и установки программы для ЭВМ или базы данных на компьютере пользователя, т.е. их использования пользователем.

Гражданским кодексом РФ в п. 4 статьи 1286 для возмездного лицензионного договора о предоставлении права использования произведения определена обязательность указания в договоре размера вознаграждения лицензиара за использование произведения или порядка исчисления такого вознаграждения. В этой же норме перечислены возможные формы, способы и сроки выплаты вознаграждения. Это могут быть:

- фиксированные разовые платежи;

- периодические платежи;

- процентные отчисления от дохода (выручки);

- иная форма платежей или выплаты вознаграждения.

В договоре о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных определяются: объем и способы использования программы для ЭВМ или базы данных, порядок выплаты и размер вознаграждения, срок действия договора. Каждое из перечисленных условий является существенным для договоров данного вида и отсутствие хотя бы одного из них влечет недействительность договора.
Определение понятия (дефиниция) лицензионного договора о предоставлении прав использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (объектов патентных прав) содержится в статье 1367 ГК РФ: по лицензионному договору одна сторона – патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

Предоставление патентообладателем права на использование того или иного охраняемого технического решения (изобретения и полезной модели) или художественно-конструкторского решения  (промышленного образца) лицензиату осуществляется по юридической модели найма имущества, но с учётом характера предмета договора. Вопросы заключения лицензионных договоров и лицензионной торговли до принятия в Российской Федерации патентной формы охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов относились к сфере международных отношений и экономических связей. С принятием в нашей стране патентного закона  лицензионные договоры получили применение и во внутреннем гражданском обороте
.

Элементами лицензионного договора на объекты патентных прав являются его стороны, предмет, цена, срок, форма и содержание.

Сторонами лицензионного договора являются лицензиар (патентообладатель) и лицензиат, в качестве которых могут выступать граждане и юридические лица. В роли лицензиара выступают патентообладатели, т.е. лица, которым принадлежит исключительное право на использование объекта патентных прав. В качестве лицензиата могут выступать лица, предприятия, компании, организации, располагающие материальной базой для использования защищённых патентами высокоэффективных технических и художественно-конструкторских решений в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении или других областях хозяйственной деятельности, штатом квалифицированных специалистов и финансовыми возможностями для приобретения лицензии, освоения и промышленного использования объекта лицензии.

Предметом лицензионного договора может являться право использования объекта патентных прав (изобретения, полезной модели или промышленного образца) на условиях исключительной лицензии без сохранения за лицензиаром права на предоставление лицензий другим лицам или простой (неисключительной) лицензии с сохранением за лицензиаром права на предоставление лицензий другим лицам. 

Срок лицензионного договора определяется соглашением сторон и зависит от их обоюдных интересов. Срок лицензионного договора, очевидно, не может превышать срока действия патента и на практике составляет от трёх до десяти лет. За это время лицензиат осуществляет освоение производства объекта лицензии и организует сбыт лицензируемой продукции. Максимальный срок действия лицензионного договора ограничен не только сроком действия патента, но и сроком эффективного использования объекта техники или технологии, сроком его морального старения. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определён, договор считается заключённым на пять лет.
Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца должен быть заключён в письменной форме.

Законодательство (п. 2 статьи 1232 ГК РФ) для РИД и средств индивидуализации, исключительное право на которые возникает по факту их государственной регистрации, устанавливает требование и обязательной государственной регистрации всех юридических фактов, связанных с правовой охраной этих объектов, включая:

- отчуждение исключительного права по договору;

- залог исключительного права;

- предоставление права использования объекта по договору (лицензионный договор);
- переход исключительного права к другому лицу без договора.

Невыполнение требования о государственной регистрации лицензионного договора о предоставлении права использования объектов патентных прав влечёт его недействительность.

Государственная регистрация лицензионных договоров осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатентом) в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

Содержание лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца составляют права и обязанности сторон, существенные и обычные условия договора (количественные, временные и территориальные ограничения), а также технические условия, определяющие обязанности сторон по взаимообмену усовершенствованиями объекта лицензии, обеспечению лицензиатом надлежащего качества выпускаемой продукции,  мерам контроля за деятельности лицензиата со стороны лицензиара.

Основными обязанностями лицензиара являются:

- поддержание действия патента в течение всего срока действия лицензионного договора;

- исключение действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования объекта лицензии;

- принятие мер против неправомерного использования объекта лицензии третьими лицами;

- передача лицензиату всего пакета технической, технологической и иной документации, необходимой и достаточной для эффективного освоения объекта лицензии;

- поставка специального оборудования и приспособлений, деталей, сырья, необходимых для освоения объекта лицензии и налаживания производства на предприятии лицензиата;

- командирование на предприятие лицензиата необходимых для освоения объекта лицензии и обучения персонала лицензиата специалистов;

- обеспечение гарантий технической осуществимости и промышленной применимости объекта лицензии и производства лицензионной продукции, достижения требуемых показателей и параметров указанной продукции.

Основными обязанностями лицензиата являются:

- уплата лицензиару лицензионного вознаграждения в размере, форме и порядке, предусмотренном лицензионным договором;

- предоставление лицензиару отчётов об использовании и экономической эффективности использования объекта лицензии в обусловленные лицензионным договором сроки или по требованию лицензиара.

Лицензионный договор должен предусматривать ответственность сторон за нарушение его условий, возмещение убытков потерпевшей стороне и штрафные санкции к нарушителю.

При наличии письменного согласия лицензиара лицензиат может предоставить право использования объекта лицензии другому лицу по сублицензионному договору в объёме, не превышающем объём прав, предоставленных ему самому лицензиаром по основному лицензионному договору. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата при этом несёт лицензиат.  

Правоотношения по лицензионному договору о предоставлении права использования топологии интегральной микросхемы определены статьёй 1459 ГК РФ. Право использования топологии интегральной микросхемы по лицензионному договору может предоставляться либо в момент заключения договора, либо при выполнении согласованных условий, наступлении оговорённых обстоятельств или срока. Поскольку статьёй 1452 ГК РФ предусмотрена возможность правообладателя топологии интегральной микросхемы в течение срока действия исключительного права по своему желанию зарегистрировать топологию   в Роспатенте, постольку законодательство последовательно обязывает правообладателя при наличии такой регистрации топологии осуществить и государственную регистрацию лицензионного договора о предоставлении права её использования (п. 2 статьи 1460 ГК РФ).

По лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака (статья 1489 ГК РФ) одна сторона – обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату)  право использования товарного знака в определённых договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определённой сфере предпринимательской деятельности. Лицензионный договор должен содержать условие, в соответствии с которым лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. В договоре предусматривается также и право лицензиара осуществлять контроль соблюдения этого условия. В лицензионном договоре предусматривается солидарная ответственность сторон лицензионного договора по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, их обязанность возместить убытки в полном объёме по правомерному требованию потерпевших лиц.

Выделяют следующие виды лицензий на использование зарегистрированных товарных знаков, выдаваемых правообладателем
:

а) исключительные и неисключительные. В первом случае лицензиат получает право на исключительное использование товарного знака. Во втором случае право на использование товарного знака имеют как лицензиар, так и лицензиат. При этом лицензиар может заключать лицензионные договоры и с другими лицами;

б) полные и частичные. При выдаче полной лицензии право на использование товарного знака предоставляется всем товарам, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Частичными считаются лицензии, когда право на использование товарного знака даётся только на использование части товаров, на которые он зарегистрирован.

Если составной частью или неохраняемым элементом зарегистрированного товарного знака является наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (п. 7 статьи 1483 ГК РФ), то предоставление права использования такого товарного знака по лицензионному договору допускается только при наличии у лицензиата исключительного права пользования таким наименованием (п. 3 статьи 1488 ГК РФ). Для того чтобы передать право использования такого товарного знака, возможны два решения:

1) правообладатель должен сначала получить исключительное право на наименование места происхождения товара, включённое в качестве неохраняемого элемента в зарегистрированный товарный знак, а затем передать его приобретателю (будущему лицензиату по лицензионному договору);

2) лицензиат сначала, до заключения лицензионного договора на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара,  должен сам получить право на это наименование места происхождения товара.

Передачу права использования товарного знака предполагает также договор о коммерческой концессии (статья 1027 ГК РФ), сторонами которого могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Такой договор при его внешней схожести с лицензионным договором в отношении передаваемого права использования зарегистрированного знака имеет свои серьёзные особенности. Они заключаются в том, что по договору коммерческой концессии право использования товарного знака является только частью значительно более широкого комплекса исключительных прав, составляющих предмет договора коммерческой концессии. Этот комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, являющемуся одной из сторон договора коммерческой концессии, включает право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя,  на охраняемую коммерческую информацию (секреты производства или ноу-хау), а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав – товарный знак, знак обслуживания и т.д.  Другая сторона договора коммерческой концессии, которой предоставляется этот комплекс исключительных прав, именуется в законе пользователем. 
Договор коммерческой концессии должен быть заключён в письменной форме, несоблюдение которой влечёт недействительность, ничтожность договора (статья 1028 ГК РФ). Заключённый договор подлежит регистрации органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя. Если юридический статус правообладателя зарегистрирован в иностранном государстве, регистрация договора коммерческой концессии осуществляется органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося пользователем по договору коммерческой концессии. Комплекс исключительных прав, предоставляемых пользователю по договору коммерческой концессии, включает, как правило, исключительное право на использование средства индивидуализации и(или) объекта патентных прав (изобретение, полезная модель или промышленный образец). Условием возникновения исключительного права на указанные объекты является их государственная регистрация, осуществляемая Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатентом). В связи с этим по общему правилу, установленному п. 2 статьи 1232 ГК РФ, договор коммерческой концессии на использование объекта исключительного права, возникшего по факту его государственной регистрации, подлежит обязательной регистрации в Роспатенте. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным (п. 2 статьи 1028 ГК РФ).

Договор коммерческой концессии является возмездным – в качестве обязательного условия договора предусматривается уплата пользователем правообладателю вознаграждения за комплекс предоставляемых ему исключительных прав. Возможными формами выплат вознаграждения в соответствии со статьёй 1030 ГК РФ являются фиксированные разовые или периодические платежи, отчисления от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи пользователем, или иные формы, предусмотренные сторонами в договоре. Вознаграждение правообладателю может включать разовый платёж пользователя за его присоединение к фирменной сети правообладателя и последующие периодические платежи, определяемые, например, в процентах от выручки или иным оговорённым способом.

Договор коммерческой концессии может заключаться как с указанием, так и без указания срока. Однако при передаче по договору коммерческой концессии, не содержащего срока действия договора, права использования объекта патентных прав, следует руководствоваться общим правилом, установленным п. 4 статьи 1235 ГК РФ для лицензионного договора, в соответствии с которым такой договор считается заключённым на пять лет.
В настоящее время широко распространена функционирующая на основе юридической формы договора коммерческой концессии система продвижения  на рынке продукции, товаров, работ,  услуг и коммерческих технологий, называемая франчайзингом. Система предполагает взаимовыгодное продолжительное коммерческое сотрудничество юридически и финансово независимых сторон – франчайзера и франчайзи. 

Франчайзер является по смыслу договора коммерческой концессии правообладателем комплекса предоставляемых другой стороне - франчайзи исключительных прав по франчайзинговому договору (договору коммерческой концессии). 

Комплекс исключительных прав, именуемый также франчайзинговый пакет или франшиза, представляет собой пакет исключительных прав на одно или несколько фирменных наименований, коммерческих обозначений, товарных знаков, промышленных образцов, произведений, охраняемых авторским правом, а также на секреты производства (ноу-хау) на технологии, которыми пользуется франчайзи для продажи товаров или оказания услуг. Франшиза - совокупность исключительных прав, предоставляемая франчайзером в составе франчайзингового пакета пользователю прав - франчайзи.

Франчайзер передает франчайзи права и налагает обязательства вести бизнес в соответствии со своей концепцией и своим фирменным стилем. Эти права влекут за собой обязанности франчайзи использовать фирменное наименование, коммерческое обозначение, фирменный стиль, товарные знаки франчайзера, промышленные образцы, его секреты производства (ноу-хау), производственный и коммерческий опыт, технологии, методы ведения бизнеса, исключительные права на другие ОИС. При этом осуществляется постоянная эффективная и продолжительная поддержка франчайзи со стороны франчайзера как в технических вопросах, так и в вопросах ведения бизнеса на протяжении всего периода действия франчайзингового договора. Суть франчайзинга состоит в том, что в обмен на преимущества высокоэффективной, экономически проверенной концепции ведения бизнеса под известной и уважаемой на рынке торговой маркой франчайзи делится с франчайзером согласованной долей получаемой прибыли и частью своей фактической независимости.

Заключение лицензионных договоров статьёй 1469 ГК РФ предусмотрено также и для секретов производства (ноу-хау). По такому лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах. 

Стороны лицензионного договора на секрет производства также как и в лицензионных договорах о предоставлении права использования других объектов охраны именуются лицензиар и лицензиат. 

Предметом договора является право использования соответствующего секрета производства в пределах, установленных лицензионным договором.  

Договор может быть возмездным и безвозмездным. В отсутствие прямого указания в тексте договора о его безвозмездности договор является возмездным по общему правилу для лицензионных договоров (п. 5 статьи 1235 ГК РФ). 

Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства должен быть заключён в письменной форме.  Несоблюдение письменной формы договора влечёт его недействительность (п. 1235 ГК РФ).

Договор может быть заключён как с указанием, так и без указания срока договора. В связи с этим указание срока договора не является существенным условием указанного лицензионного договора. 
5. Особенности договоров об отчуждении исключительного права

В соответствии с п. 1 статьи 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права  одна сторона (правообладатель) передаёт или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объёме другой стороне (приобретателю).

Отчуждение исключительного права осуществляется по юридической модели договора купли-продажи. При этом учитывается особенность предмета договора, который представлен не материальным объектом, а определённым объёмом исключительных прав имущественного характера. В определённых случаях отчуждение исключительного права может осуществляться также по иной договорной модели – мены или дарения.

Из названия указанного вида договора – договор об отчуждении исключительного права – следует очевидность  передачи исключительного права правообладателем приобретателю в полном объёме, т.е. отчуждения. Но передача права целиком ещё дважды подчёркнута в этой норме закона, во-первых, путём прямого указания полноты передачи права в определении договора и, во-вторых,  в названии другой стороны договора – приобретатель исключительного права, который, по смыслу договора после его исполнения становится новым правообладателем.

При формулировании в договоре предмета договора, которым является передача исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, правоприобретателю следует обратить внимание на обязательность указания о том, что право передаётся в полном объёме. Это связано с тем,  что в соответствии с п. 3 статьи 1233 ГК РФ   договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на РИД или на средство индивидуализации передаётся в полном объёме, считается лицензионным договором (за исключением созданных для включения в сложный объект в соответствии со вторым абзацем п. 1 статьи 1240 ГК РФ). А лицензионный договор является совсем другой юридической моделью правоотношений – договором найма имущества.

Таким образом, сторонами этого договора являются правообладатель, которому принадлежит передаваемое по договору исключительное право на охраняемый объект, и приобретатель. В качестве сторон договора могут быть как граждане, так и юридические лица.

Договор об отчуждении исключительного права заключается на весь оставшийся срок действия исключительного права. Ограничение срока договора периодом времени, меньшим чем оставшийся срок действия исключительного права, превращает договор в лицензионный. 

Договор должен заключаться в письменной форме и нарушение этого требования влечёт недействительность договора.

В соответствии с п. 2 статьи 1232 ГК РФ  в случаях, когда РИД или средство индивидуализации подлежит в соответствии с законодательством государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или такое средство также подлежат обязательной государственной регистрации. Государственная регистрация отчуждения исключительного права осуществляется путём регистрации соответствующего договора. Регистрацию договоров об отчуждении исключительного права осуществляет Роспатент. Факт отчуждения патента характеризуется прекращением принадлежащего патентообладателю исключительного имущественного права на использование охраняемого патентом технического или художественно-конструкторского решения, переходом и возникновением этого права у приобретателя. Сведения об изменении правообладателя на основе зарегистрированного договора отчуждения исключительного права на объекты патентных прав (изобретение, полезную модель или промышленный образец) вносятся, соответственно, в государственный реестр изобретений, полезных моделей или промышленных образцов и публикуются в официальном бюллетене Роспатента. В охранный документ (патент) вносится запись об изменении патентообладателя. 
Для некоторых результатов интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые возникает «по факту их создания» и не требует обязательной государственной регистрации (авторские произведения, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем), в ГК РФ предусматривается возможность их государственной регистрации по желанию правообладателя (факультативная регистрация). Если такая регистрация по желанию правообладателя была осуществлена, то государственная регистрация договора об отчуждении зарегистрированного исключительного права на такие объекты и его переходе к  приобретателю становится обязательной. Сведения об изменении правообладателя на основе зарегистрированного договора вносятся в реестр программ для ЭВМ, реестр баз данных или реестр топологий интегральных микросхем и публикуются в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатента). 

Несоблюдение указанных требований государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права влечёт его недействительность и признание сделки об отчуждении исключительного права ничтожной.

Если договор об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, исключительное право на такой РИД или средство индивидуализации согласно пункту 4 статьи 1234 ГК РФ  переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора. В остальных случаях переход права определён в момент заключения договора, за исключением случаев, когда стороны договора прямо  предусмотрели иное. На практике иной момент перехода исключительного права к приобретателю может быть определён, например, для авторского произведения в момент передачи оригинала произведения, автографа рукописи, оригинальных чертежей, схем, карт и т.п.

Отчуждение исключительного права определено возмездным – приобретатель обязан уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Таким образом, договор может быть  действительным и безвозмездным только в случае прямого указания его безвозмездности в тексте договора. Если в договоре, в котором отсутствует указание его безвозмездности, вообще не упоминается о вознаграждении или вознаграждение предусмотрено, но не указан его размер или не раскрыт порядок его определения, то такой договор считается незаключённым. 

Особенности правоотношений, возникающие при заключении договоров об отчуждении исключительного права в зависимости от вида охраняемого объекта, отражены в следующих статьях ГК РФ:

- об отчуждении исключительного права на произведение в статье 1285;

- об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец в статье 1365;

- на объект смежных прав в статье 1307;

- на селекционное достижение в статье 1426;

- на топологию интегральной микросхемы в статье 1458;

- на товарный знак в статье 1488.

По договору об отчуждении исключительного права на объект патентных прав (изобретение, полезная модель или промышленный образец), называемому также договором об отчуждении патента (статья 1365 ГК РФ), одна сторона (патентообладатель) передаёт или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объёме другой стороне – приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

Элементами договора об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец являются его стороны, предмет, цена, срок, форма договора и его содержание. 

Сторонами этого договора об отчуждении исключительного права, как это следует из его определения, являются патентообладатель и приобретатель патента.  В качестве сторон договора могут выступать как граждане, так и юридические лица. Ограничения для участия в качестве стороны договора об отчуждении исключительного права предусмотрены для секретных изобретений. В соответствии со статьей 27 Закона РФ «О государственной тайне» субъектом договора об отчуждении исключительного права на использование секретного изобретения может быть только юридическое лицо, имеющее соответствующую лицензию на проведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну.

Предметом договора об отчуждении исключительного права на объект патентных прав является удостоверенное патентом исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Объём прав, удостоверенных патентом,  определяется формулой изобретения, полезной модели или совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия и приведённых в перечне его существенных признаков.

В отличие от лицензионного  договора, по которому возможна частичная передача объёма использования по части формулы или совокупности существенных признаков, по договору об отчуждении исключительного права приобретателю передаётся весь объём имущественных прав, принадлежавших патентообладателю. Указание полного отчуждения исключительного права является обязательным существенным условием этого договора.

Цена договора актуальна для возмездного договора. Цена договора определяется соглашением сторон. Она, также как и при лицензионном договоре, может устанавливаться в форме единовременного паушального платежа или, например, периодических поступлений в виде процентных отчислений от прибыли, получаемой приобретателем от использования объекта договора.

Оценка предмета договора в зависимости от целей оценки может осуществляться различными способами. При бухгалтерском способе оценки стоимость объекта определяется по сумме затрат на его создание или приобретение. Объект в соответствии с ПБУ 14/2000 до 1 января 2008 г. оценивался по балансу с учётом амортизационных отчислений за время его использования. Начиная с бухгалтерской отчётности 2008 г., вступило в силу новое ПБУ 14/2007, в соответствии с которым (п. 7) фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признаётся сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях. Часть рыночных способов оценки закреплена в Методических рекомендациях по определению рыночной стоимости интеллектуальной стоимости
. Следует руководствоваться также основными принципами и подходами к оценке интеллектуальной собственности и нематериальных активов, наиболее полно изложенными в ранее опубликованном учебном пособии
.

Срок договора определяется оставшимся сроком действия отчуждаемого патента. Ограничение срока действия договора периодом времени, меньшим, чем оставшийся срок действия патента (исключительного права), превращает его в лицензионный договор.

Форма договора об отчуждении исключительного права на объект патентных прав определена письменной. Таковой она определена в связи с требованием обязательной государственной регистрации уполномоченным органом исполнительной власти – Роспатентом.

Содержанием договора об отчуждении исключительного права на объект патентных прав являются права и обязанности сторон. 
� При изложении использованы материалы Методических рекомендаций для руководителей предприятий по вопросам учёта, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, утверждённые 26 июля 2004 г. Министром образования и науки РФ  и Руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.





� Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвёртая / Э.П. Гаврилов, О.В. Городов, С.П. Гришаев и др. - М.: ТК ВЕЛБИ, Издательство Проспект, 2008.





� Б.Б. Леонтьев, Х.А. Мамаджанов. Принципы и подходы к оценке интеллектуальной собственности и нематериальных активов. Учебн. пособие. – М.: Изд-во «РИНФО», 2003, с. 203 - 211.


� Опцион / Опцион на покупку — опцион на покупку предоставляет покупателю право, но не обязывает купить в будущем �HYPERLINK "http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2" \o "Базовый актив"�базовый актив� (фьючерсный контракт, акции и другие ценные бумаги, фондовые индексы, товары или иную ценность) по заранее установленной цене. Внебиржевые опционы в отличие от биржевых заключаются на произвольных условиях, которые оговаривают участники при заключении сделки. Технология заключения внебиржевого опциона аналогична форвардным контрактам. Форвард (форвардный контракт) — договор, по которому одна сторона (�HYPERLINK "http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86" \o "Продавец"�продавец�) обязуется в определенный договором срок передать товар (�HYPERLINK "http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2" \o "Базовый актив"�базовый актив�) другой стороне (покупателю) или исполнить альтернативное �HYPERLINK "http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1" \o "Денежное обязательство (страница отсутствует)"�денежное обязательство�, а покупатель обязуется принять и оплатить этот базовый актив, и (или) по условиям которого у сторон возникают встречные денежные обязательства в размере, зависящем от значения показателя базового актива на момент исполнения обязательств, в порядке и в течение срока или в срок, установленный договором. Джон К. Халл Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты . — 6-е изд. — М.: �HYPERLINK "http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29" \o "Вильямс (издательство)"�Вильямс�, 2007.
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� Методические рекомендации по определению рыночной стоимости интеллектуальной стоимости, утверждённые заместителем министра имущественных отношений РФ 28 ноября 2002 г.
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