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Уважаемые читатели!
Представляем вашему вниманию новый номер Журнала Суда по интел-

лектуальным правам. В нем опубликованы научные статьи, посвященные са-
мым разным аспектам правового регулирования интеллектуальных прав.

Многообразие рассмотренных авторами вопросов демонстрирует, что 
современное развитие интеллектуальной собственности требует сосредото-
чения на отдельных нюансах правоприменения и их научной проработке.

Сохраняют актуальность вопросы, связанные с правовой защитой баз 
данных и содержащихся в них элементов.

В этом номере проанализированы особенности правового регулирова-
ния общедоступных баз данных в контексте автоматизированного сбора ин-
формации  с различных интернет-ресурсов, который осуществляется посред-
ством использования специально разработанной компьютерной программы 
(бота).

Патентование лекарственных средств и фармацевтических изобретений 
становится все более востребованным для развития фармацевтической про-
мышленности.

Редакция Журнала надеется на интенсивность наших авторов в прора-
ботке вопросов патентного права, в том числе в области фармацевтики.

Ключевым событием для Суда по интеллектуальным правам в апреле 
2022 года станет форум «Интеллектуальная собственность – XXI век», прово-
димый на площадке Торгово-промышленной палаты РФ.

В.А. Корнеев,
кандидат юридических наук, 
заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам, 
главный научный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам

Л.В. Назарычева,
секретарь редакционного совета 
Журнала Суда по интеллектуальным правам



26-го апреля в рамках форума состоится открытое заседание Научно-
консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, посвящен-
ное вопросам, возникающим при применении пункта 7 статьи 1259 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (части произведений), на котором смо-
жет присутствовать каждый участник форума.

Также предлагаем присоединиться к открытому каналу Журнала Суда по 
интеллектуальным правам на платформе Телеграмм. Нас можно найти через 
поиск по чатам и людям.

На канале размещается информация о событиях в деятельности Суда по 
интеллектуальным правам и обновлениях Журнала, публикуются новости в 
сфере интеллектуальной собственности, приглашения на мероприятия.

Будем рады видеть вас в числе наших читателей и подписчиков!
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Правовые вопросы
О.В. Новосельцев
Расчет компенсации за нарушение интеллектуальных прав 
путем оценки правомерного использования интеллектуальной 
собственности при лицензировании
В статье сделан краткий обзор практики лицензирования и проведен анализ 
методологии расчета вознаграждений по лицензионным договорам в обыч-
ных условиях гражданского оборота с получением функциональных зависи-
мостей основных финансово-экономических параметров лицензий, которые 
могут использоваться при расчетах и обосновании размера компенсаций за 
незаконное использование интеллектуальной собственности при нарушени-
ях интеллектуальных прав.

А.В. Костин, Н.В. Красовская
Об объективности исходных данных при доказывании размера 
компенсации за нарушение исключительного права
Споры о взыскании компенсации за нарушение исключительного пра-
ва и  некоторые корпоративные споры, связанные с вопросами законности 
и правомерности отчуждения ip-активов, как показывает практика, перехо-
дят в поле судебного разбирательства и разрешаются в ряде случаев с помо-
щью судебных экспертиз. Для повышения достоверности ip-экспертиз и ми-
нимизации риска влияния заинтересованных лиц на результаты судебной 
экспертизы путем воздействия на исследуемые информационные носители 
(исходные данные) предлагается использовать алгоритм REVARES в рамках 
стейкхолдер-анализа по технологии #IPValuationschool.

Авторские и смежные права
А.И. Тиунова, Ю.К. Павлова-Семион, С.К. Романова, П.В. Брюханов,  
Ю.О. Оболонина 
Свободное использование объектов авторских и смежных прав в условиях 
развития цифровых технологий на примере технологий TDM
Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с использованием 
объектов авторских и смежных прав в процессе применения технологий 
интеллектуального анализа текста и данных (TDM). В статье анализируются 
законодательства и правоприменительная практика различных стран (Рос-
сийской Федерации, ЕС, США и Японии), использование конструкции сво-
бодного использования объектов авторских и смежных прав, встречающиеся 
проблемы и неточности.

Т.Н. Бурибаев, А.А. Гачина
Допустимость парсинга в отношении информации, доступной 
неопределенному кругу лиц (на примере дела ВК против Дабл № А40-
18827/2017)
В данной работе на примере дела «ВКонтакте против Дабл» авторы анализи-
руют особенности правового регулирования баз данных, содержание кото-
рых доступно неопределенному кругу лиц. Как представляется, решение по 
данному спору станет системообразующим для всего российского правопо-
рядка и создаст ориентиры для бизнеса касательно допустимости несанкци-
онированного сбора, систематизации и продажи информации, доступной 
неопределенному кругу лиц.

И.В. Овчинников
Трехшаговый тест в авторском праве: проблемы толкования 
и применения
В статье в контексте авторского права рассматриваются основные подходы 
к пониманию и применению так называемого трехшагового теста, являюще-
гося международно-правовой основой для установления и стандартизации 
ограничений исключительного права. Обосновывается положение о том, 
что данный тест, закрепленный в международных соглашениях, обращен 
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к законодателю, а не к правоприменителю, и не должен использоваться не-
посредственно при разрешении дел. Национальные суды европейских стран 
действительно иногда применяют критерии данного теста при рассмотре-
нии споров, однако автор приходит к выводу, что восприятие подобной пра-
ктики в российском праве нежелательно.

Патентное право
А.С. Ворожевич
Иск о запрете на использование изобретения: может ли суд отказать, 
если доказан факт нарушения?
Развитые правопорядки постепенно отходят от строгого правила: «Доказано 
патентное нарушение – удовлетворено требование о запрете на дальнейшее 
использование изобретения ответчиком». При этом иностранные суды стали 
активно бороться со злоупотреблениями патентными правами. По мнению 
автора, российским судам также следует более гибко подходить к оценке па-
тентно-правовых конфликтов, возникающих на рынках электроники и теле-
коммуникаций. Особый интерес в рассматриваемом аспекте представляет 
дело Сквин СА v. Самсунг.

Б.А. Малахов, Н.А. Айрапетов
Особенности оспаривания продления патентов в РФ
В настоящей статье авторы исследуют проблему, сложившуюся в российской 
судебной практике при оспаривании продлении срока действия патентов на 
лекарственные средства, пестициды или агрохимикаты. На основании про-
веденного анализа делается вывод о том, что данная проблема негативно 
влияет на возможность оспаривания таких решений Роспатента и дает оцен-
ку подходу, разработанному Судом по интеллектуальным правам.

Н.В. Заварзина, 
Патентование фармацевтических изобретений: проблемные аспекты
В статье рассматривается специфика патентования различных видов фарма-
цевтических изобретений; анализируется целесообразность предоставления 
вторичных патентов на фармацевтические изобретения с учетом опыта пан-
демии новой коронавирусной инфекции; предлагается траектория развития 
фармацевтической промышленности.

Право на товарные знаки
И.M. Иванов
Позиционные знаки обслуживания как средство индивидуализации
В статье рассматривается возможность регистрации позиционных знаков 
обслуживания а также анализируются национальные и международные нор-
мативные акты, приводятся примеры из российской и зарубежной судебной 
и административной практики.

Процессуальные вопросы
А.Е. Голубев,
Существующие механизмы рассмотрения и разрешения доменных 
споров
В настоящей статье с точки зрения теории и правоприменительной практи-
ки определены критерии, позволяющие констатировать факт существования 
недобросовестной регистрации доменного имени. Установлено, что при на-
личии указанных критериев правообладатель товарного знака, знака обслу-
живания, а также географического обозначения, незаконно содержащегося 
в доменном имени, вправе инициировать процедуру доменного спора. В ходе 
последовательного и детального анализа автором рассмотрены существую-
щие механизмы, способствующие разрешению этих споров. Определено, что 
практическая реализация каждого из них детерминирована стремлением 
лица обеспечить сохранность принадлежащего ему права, а также сопряжена 
с обращением к компетентным национальным юрисдикционным (судебным 
или несудебным) органам, либо к квазиарбитражным международным цен-
трам. Выявлены их характерные черты, в том числе определены условия, при 
наличии которых использование того или иного механизма является допу-
стимым и наиболее целесообразным.  
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Важность и актуальность решения практи-
ческих проблем оценки интеллектуальной соб-
ственности при защите интеллектуальных прав 
обусловлена неоднозначностью позиций спе-
циалистов по вопросам определения обосно-
ванного размера убытка и/или упущенной вы-
годы правообладателя от нарушения интеллек-
туальных прав, а также сложностью обоснова-
ния справедливых размеров лицензионных 
платежей на обычных условиях гражданского 
оборота по причине явного недостатка и де-
тальных теоретических исследований в данной 
области гражданско-правовых отношений на 

стыке права и экономики и сложившейся судеб-
ной практики.

Особенно остро проблемы оценки интел-
лектуальной собственности проявляются в кон-
фликтных ситуациях при рассмотрении дел по 
искам о  возмещения убытка и упущенной выго-
ды от противоправного использования интеллек-
туальной собственности, при судебном определе-
нии размера компенсаций за несанкционирован-
ное использование интеллектуальной собствен-
ности, определяемых исходя из цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
правомерное использование интеллектуальной 

Расчет компенсации за 
нарушение интеллектуальных 
прав путем оценки правомерного 
использования интеллектуальной 
собственности при лицензировании

О.В. Новосельцев, 
кандидат технических наук, кандидат юридических наук, 
патентный поверенный РФ (рег. № 65), 
оценщик интеллектуальной собственности и бизнеса,  
генеральный директор ООО «Компания патентных поверенных “ПЕТРОПАТЕНТ”»

В статье сделан краткий обзор практики лицензирования и проведен анализ методологии расчета 
вознаграждений по лицензионным договорам в обычных условиях гражданского оборота с получением функ
циональных зависимостей основных финансово-экономических параметров лицензий, которые могут ис-
пользоваться при расчетах и обосновании размера компенсаций за незаконное использование интеллекту-
альной собственности при нарушениях интеллектуальных прав.

Ключевые слова: 
компенсация за нарушение интеллектуальных прав; расчет вознаграждений по лицензионным догово-
рам; расчет ставок роялти и цены лицензии.
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собственности тем способом, который использо-
вал нарушитель.

1. Постановка задачи исследования
Согласно части 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита 

исключительных прав на результаты интеллекту-
альной деятельности и на средства индивидуали-
зации осуществляется, в частности, путем предъ-
явления требования о возмещении убытков к лицу, 
неправомерно использовавшему результат интел-
лектуальной деятельности или средство индиви-
дуализации без заключения соглашения с право-
обладателем (бездоговорное использование) либо 
иным образом нарушившему его исключительное 
право и причинившему ему ущерб, в том числе на-
рушившему его право на вознаграждение.

В силу пункта 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право ко-
торого нарушено, может требовать полного воз-
мещения причиненных ему убытков, если зако-
ном или договором не предусмотрено возмеще-
ние убытков в меньшем размере.

Согласно пункту 2 ст. 15 ГК РФ под убытка-
ми понимаются расходы, которые лицо, чье пра-
во нарушено, произвело или должно будет про-
извести для восстановления нарушенного права, 
утрата или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые 
это лицо получило бы при обычных условиях гра-
жданского оборота, если бы его право не было на-
рушено (упущенная выгода).

Причем если лицо, нарушившее право, полу-
чило вследствие этого доходы, лицо, право которо-
го нарушено, вправе требовать возмещения наря-
ду с другими убытками упущенной выгоды в раз-
мере не меньшем, чем такие доходы. 

При этом правообладатель по своему выбору 
вместо возмещения убытков вправе требовать от 
нарушителя интеллектуальных прав компенсации1: 

в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, опре-
деляемом по усмотрению суда исходя из характе-
ра нарушения,

– двукратном размере стоимости контрафакт
ных произведений, 

– в двукратном размере стоимости товаров, на 
которых незаконно размещен товарный знак,

– в двукратном размере стоимости права ис-
пользования произведения, определяемой исходя 
из цены, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за правомерное использование 
произведения тем способом, который использовал 
нарушитель, 

– в двукратном размере стоимости права ис-
пользования изобретения, полезной модели или 
промышленного образца, определяемой исходя 
из цены, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за правомерное использование 
соответствующих изобретения, полезной модели, 
промышленного образца тем способом, который 
использовал нарушитель,

– в двукратном размере стоимости права ис-
пользования товарного знака, определяемой исхо-
дя из цены, которая при сравнимых обстоятельст-
вах обычно взимается за правомерное использо-
вание товарного знака.

Таким образом, одной из общих предусмо-
тренных законом форм ответственности за на-
рушение интеллектуальных прав практически на 
все охраняемые объекты исключительных прав 
является предусмотренная законом возможность 
взыскания с нарушителей в пользу правооблада-
телей компенсации в двукратном размере стои-
мости права использования охраняемых объек-
тов исключительных прав, определяемой исходя 
из цены, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за правомерное использование 
охраняемых объектов. 

В связи с этим актуальна в правоприменитель-
ной практике задача по обоснованному определе-
нию стоимости права использования охраняемых 
объектов исключительных прав, определяемой ис-
ходя из цены, которая при сравнимых обстоятель-
ствах обычно взимается за правомерное исполь-
зование охраняемых результатов интеллектуаль-
ной деятельности и средств индивидуализации, 
далее – интеллектуальной собственности.

Известно, что основной формой правомерно-
го использования интеллектуальной собственно-
сти является лицензирование, то есть заключение 
и исполнение лицензионных договоров, по кото-
рым одна сторона – обладатель исключительного 

1	 Статьи 1301, 1401, 1515 ГК РФ.
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2	 Пункт 1, ст. 1235 ГК РФ.
3	 Пункт 5. ст. 1235 ГК РФ.
4	 Мухопад В.И. Лицензионная торговля: маркетинг, ценообразование, управление. – М.: ВНИИПИ, 1997. С. 205–216.

права на результат интеллектуальной деятельнос-
ти или на средство индивидуализации (лицен-
зиар) предоставляет или обязуется предоставить 
другой стороне (лицензиату) право использования 
такого результата или такого средства в предусмо-
тренных договором пределах2.

По лицензионному договору лицензиат обя-
зуется уплатить лицензиару обусловленное дого-
вором вознаграждение, если договором не преду
смотрено иное, а при отсутствии в возмездном ли-
цензионном договоре условия о размере возна
граждения или порядке его определения договор 
считается незаключенным.

При этом выплата вознаграждения по лицен-
зионному договору может быть предусмотрена в 
форме фиксированных разовых или периодиче-
ских платежей, процентных отчислений от дохода 
(выручки) либо в иной форме3.

Поэтому целесообразно вначале сделать крат-
кий обзор обычной практики лицензирования, 
а затем провести анализ методологии расчета воз-
награждений по лицензионным договорам в об-
ычных условиях гражданского оборота с опреде-
лением основных финансово-экономических па-
раметров лицензий, которые могли бы использо-
ваться при обосновании размера компенсаций за 
незаконное использование интеллектуальной соб-
ственности. 

2. Краткий обзор практики лицензирования
В международной и отечественной практи-

ке лицензионной торговли (лицензирования) под 
ценой лицензии обычно понимают сумму выплат 
покупателя лицензии (лицензиата) в пользу про-
давца лицензии (лицензиара) за весь период дей-
ствия лицензионного договора.

Расчет цены лицензии представляет собой 
оценку интеллектуальной собственности, которая 
является объектом лицензии. 

Расчет цены лицензии обычно сводится 
к определению той текущей стоимости интеллек-
туальной собственности (то есть ее стоимости на 
дату заключения лицензионного договора), по ко-

торой лицензиат (пользователь) согласен был бы 
на условиях лицензионного договора приобрести 
во временное использование право использова-
ния интеллектуальной собственности лицензиара, 
а лицензиар (правообладатель) по такой цене со-
гласен был бы на условиях договора это право пе-
редать во временное использование на условиях 
лицензионного договора.

Наиболее широко в международной и отече-
ственной практике лицензионной торговли ис-
пользуются два основных метода расчета цены 
лицензии:

а) на основе части прибыли лицензиата;
б) на базе отчислений роялти4.
При расчете цены на основе части прибыли 

лицензиата исходят из того, что величина выпла-
ты лицензиару определяется как определенная 
часть (доля) прибыли, получаемой лицензиатом 
при изготовлении и реализации продукции по ли-
цензируемой интеллектуальной собственности. 

При этом доля лицензиара в прибыли лицен-
зиата обычно колеблется в довольно широких пре-
делах – от 10 до 50% прибыли лицензиата и зави-
сит от целого ряда ценообразующих факторов, 
основными из которых являются объем переда-
ваемых прав, наличие патентной охраны, объемы 
и рентабельность производства (реализации про-
дукции или услуг) и размер дополнительной при-
были лицензиата.

Считается, что если объект лицензии еще не 
готов к промышленному или коммерческому ис-
пользованию, а основную ценность представля-
ют передаваемые по лицензионному соглашению 
права, то тогда доля лицензиара в прибыли лицен-
зиата обычно не превышает 10%.

Если объектом лицензирования является про-
мышленно освоенное изделие или технологиче-
ский процесс, то при исключительной лицензии 
(при передаче прав на использование только од-
ному лицензиату) доля лицензиара в прибыли ли-
цензиата может составлять 35–50%.

При неисключительной лицензии (лицензи-
ату передается только право на использование 
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с сохранением прав у лицензиара на предостав-
ление аналогичных лицензий иным лицам) доля 
лицензиара в прибыли лицензиата может состав-
лять 20–30%, в среднем 25% (известное в оценоч-
ной практике «правило 25%»).

Рассчитываемую на базе отчислений роялти 
цену лицензии и соответственно величину выплат 
владельцу интеллектуальной собственности (ли-
цензиару) традиционно определяют как опреде-
ленный процент отчислений (ставка роялти) в за-
висимости от стоимости произведенной по ли-
цензии и реализованной продукции (оказанных 
услуг).

В практике международной торговли лицен-
зиями величину ставки роялти обычно опреде-
ляют не расчетами, а эмпирически – опираясь на 
установившуюся в мировой практике для различ-
ных отраслей промышленности усредненные ве-
личины – так называемые «стандартные ставки 
роялти». 

Известная из открытых источников стандар-
тная ставки роялти обычно находится в пределах 
от 0,5 до 14%.

В литературе практически отсутствует инфор-
мация об обосновании и расчетах величин этих 
ставок, и обычно предлагается выбирать опреде-
ленные значения из диапазона известных стан-
дартных среднестатистических значений с учетом 
ценообразующих факторов5. 

Например, известны перепечатываемые 
в  различных источниках стандартные ставки 
роялти для электронной (4–10%), электротех-
нической (1–5%), фармацевтической промыш-
ленности (2–7%), самолетостроения (6–10%), 
автомобильной (1–3%), станкостроительной 
промышленности (4,5–7,5%), производства по-
требительских товаров длительного пользова-
ния (5%), производства потребительских товаров 
с малым сроком использования (0,2–1,5%)6. При 
этом, судя по их повторяемости в литературных 
источниках, эти данные получены на основании 
статистики и практики лицензирования в 70-х гг. 
прошлого века.

Вместе с тем в настоящее время известны в 
Интернете отдельные базы данных роялти (Royalty 
Range), в которых отображаются ставки роялти и 
отдельная открытая для публикаций информация, 
однако большая часть коммерческих условий ли-
цензий, влияющих на величины ставок роялти, 
в данных базах отсутствует по причине обычной 
конфиденциальности лицензионных договоров 
и условий их заключения.

В практике лицензионной торговли по при-
чине обычного отсутствия достоверных данных 
для конкретного объекта лицензирования и кон-
кретного рынка величину ставок роялти чаще 
всего выбирают из таблиц «стандартных ставок 
роялти», взятых из доступных источников ин-
формации, обычно без какого-либо расчетного 
обоснования, но с традиционными рекомендаци-
ями о необходимости учета отдельных ценообра-
зующих факторов:

– техническая ценность объекта лицензии,
– экономическая эффективность,
– стадия разработки и готовность к промыш-

ленному использованию, 
– наличие и объем патентной защиты,
– объем передаваемых прав по лицензии,
– объем передаваемой документации и ноу-хау,
– инжиниринговое сопровождение, 
– конъюнктура рынка, 
– конкурентные предложения.
Все это в большинстве случаев в конечном 

итоге приводит к субъективному, произвольному 
и недостаточно обоснованному выбору роялти. 

Обычно на практике в процессе переговоров 
лицензиар (продавец лицензии) настаивает на 
максимальной величине роялти из опубликован-
ного диапазона, а лицензиат (покупатель лицен-
зии) – на минимальном, но при этом обе стороны 
обычно не могут расчетным путем подтвердить 
обоснованность своих притязаний.

Значительно более неопределенная ситуа-
ция складывается, когда в литературе отсутствуют 
данные о конкретной отрасли промышленности 
или о конкретном объекте лицензирования. 

5	 Сесекин Б.А. «Определение расчетной цены лицензии». – М: – ВНИИПИ, 1987. 44 с.
6	 Кириченко В.И, Земсков А.А. Лицензионная торговля. Часть 1. Заключение лицензионного договора. – М. ОАО ИНИЦ 

«ПАТЕНТ», 2009. С. 127. 
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Поэтому актуальна проблема расчетно-
го обоснования ставки роялти и расчета цены 
(оценки) лицензии применительно к конкрет-
ным условиям санкционированного (правомер-
ного) или несанкционированного использова-
ния нарушителями охраняемой интеллектуаль-
ной собственности.

3. Исходные данные для анализа условий 
лицензии

Основной целью лицензионного соглашения 
является передача (предоставление) на коммер-
ческой основе определенного объема имущест-
венных прав на использование объектов исклю-
чительного права (интеллектуальной собствен-
ности) для организации производства и реализа-
ции конкурентоспособной продукции (оказания 
услуг) и получения сторонами дополнительной 
прибыли.

Из-за большого количества возможных раз-
нообразных практических ситуаций целесо

образно провести анализ наиболее общего случая 
лицензирования – приобретения и использова-
ния лицензии действующим предприятием, функ
ционирующим с использованием определенных 
материальных и финансовых активов (оборудо-
вания, основных фондов, нематериальных акти-
вов, финансовых вложений и т.  п.), требующих 
экономически необходимой амортизации (от-
дачи на инвестированные средства), именуемых 
для целей настоящей статьи «базовой прибылью» 
(Пр. баз.).

При этом для упрощения и повышения досто-
верности анализ проведем без учета влияния фак-
торов времени и объемов производства на приме-
ре производства и реализации единичной партии 
продукции по лицензии. 

Целью анализа является выявление (обо-
снование) «справедливых» (приемлемых для ка-
ждой из сторон) условий лицензии для возмож-
ного расширения промышленного производст-
ва, освоения новой технологии, выпуска новой 
конкурентоспособной продукции и обеспече-
ния возможности получения сторонами допол-
нительной прибыли.

Схема исходных данных для анализа и обос
нования (оценки) основных финансово-экономи-
ческих условий (параметров) лицензионного со-
глашения (лицензии) при правомерной коммер-
циализации интеллектуальной собственности в 
наиболее общем случае обычных условий гра-
жданского оборота (при правомерном использо-
вании) представлена на рисунке № 1.

Основной задачей анализа финансово-эко-
номических условий лицензии является установ-
ление функциональных зависимостей между от-
дельными параметрами лицензионного соглаше-
ния и представление этих зависимостей в виде 
функциональных математических выражений, 
позволяющих на практике сравнительно просто 
производить расчет одних неизвестных параме-
тров лицензионных отношений по совокупности 
других известных показателей, а также рассмотре-
ние типовых примеров расчета (оценки) размера 

Прл-ра

Прибыль лицензиара
 (Прл-ра) Прибыль

дополни-тельная
(Прдоп.) Прибыль общая

(Пробщ.) Цена производства 
и реализации 
продукции по 
лицензии (Ц)

Прл-та

Прибыль Лицензиата 
(Прл-та)

Прбаз Прибыль базовая (Прбаз.)

С
Себестоимость производства  

и реализации продукции  
по лицензии (С)

Рис. № 1. Схема исходных данных для анализа условий лицензии
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лицензионных платежей, расчета ставок роялти 
и стоимости (цены) лицензий.

4. Анализ условий лицензии и расчета 
ставки роялти

В соответствии с представленной на рис. 1 схе-
мой цена (Ц) производства и реализации продук-
ции (работ, услуг) по лицензии может быть пред-
ставлена как сумма себестоимости производства 
и реализации продукции по лицензии (С) и общей 
прибыли (Пр. общ), получаемой от производства 
и реализации новой продукции:

Общую прибыль (Пр.общ.), получаемую от 
производства и реализации продукции (работ, 
услуг) по лицензии можно выразить как сумму ба-
зовой прибыли (Пр.баз.), получаемой на предпри-
ятии при использовании имеющихся в наличии 
основных и оборотных средств (или базовой при-
были аналогичного предприятия, работающего 
по традиционной технологии), и дополнительной 
(сверхнормативной) прибыли (Пр.доп.), дополни-
тельно получаемой от использования лицензируе-
мой технологии, выпуска и реализации продукции 
по лицензии: 

Естественно, что в том случае, когда размер 
общей прибыли (Пр.общ.) предприятия после при-
обретения лицензии не изменяется, то есть когда 
величина дополнительной прибыли (Пр.доп.) рав-
на нулю, тогда приобретение лицензии экономи-
чески нецелесообразно, поскольку приобретение 
и освоение лицензии не только требует опреде-
ленных усилий и затрат лицензиата, но и должно 
быть экономически целесообразно, должно при-
носить дополнительную прибыль.

В частности, по данным зарубежной статисти-
ки производство продукции, основанной на ис-
пользовании новых изобретений, обычно увели-
чивает прибыль в среднем на 28%7.

Исходя из концепции справедливого (выгод-
ного для сторон) распределения расходов и дохо-
дов между лицензиатом и лицензиаром, получа-
емую предприятием дополнительную прибыль 
(Пр.доп.) от приобретения и использования ли-
цензии можно представить как сумму прибыли 
лицензиара (правообладателя) (Пр.л-ра) и при-
были лицензиата (пользователя) (Пр.л-та):

Соответственно, при расчете справедливых, 
обычных условий лицензии при расчете цены ли-
цензии, определения убытков или упущенной вы-
годы необходимо иметь в виду, что при обычных 
справедливых (выгодных для сторон) условий ли-
цензирования величина отчислений в пользу ли-
цензиара (Пр.л-ра) не может быть больше допол-
нительной (Пр.доп.), поскольку в противном слу-
чае лицензиат не будет иметь прибыли от лицен-
зии, то есть будет нести убытки от приобретения 
и использования лицензии.

Например, известно, что доля вознаграждения 
лицензиара в дополнительной (сверхнорматив-
ной) прибыли обычно составляет 10-30 %8., в сред-
нем 25% (известное «правило 25 процентов»)

Величину прибыли лицензиара (правооблада-
теля) (Пр.л-ра) можно выразить также через часть 
(долю) (Д) от дополнительной прибыли (Пр.доп.), до-
полнительно получаемой от производства и реализа-
ции продукции (услуг) следующей формулой:

где: Д – доля (часть) прибыли лицензиара 
(Пр.л-ра) в общем объеме дополнительной прибы-
ли (Пробщ) от производства и реализации продук-
ции (услуг) по лицензии Пр.доп. 

Соответственно, доля Д прибыли лицензиара 
(Пр.л-ра) в общем объеме дополнительной прибы-
ли (Пр.общ) может быть выражена в виде следующей 
формулы 

7	 Санников А.Г. Совместное предпринимательство: инвестирование капитала и технологии. / /Патентное дело. - № 8, 1995.  
С. 34–39.

8	 Рекомендательная методика расчета стоимости документации, содержащей изобретения и ноу-хау./Лицензионторг. – М. 
1987; The Encyclopedia of Patent practice and invention management. Edited by Robert Calvert. Reinhold, New York, 1965 и др.

Пр.л-ра
 Пр.доп.Д = . (5)

Пр.общ.
 СРент.общ. = . (6)

Пр.баз.
 СРент.баз. = . (7)

Пр.доп.
 СРент.доп. = . (8)

(9)

(10)

Ц = С + Пр.общ. (1)

(2)Пр.общ. = Пр.баз. + Пр.доп.

Пр.доп. = Пр.л-ра +

+

Пр.л-ра
R = . Ц

 ЦR = .
Пр.доп.    Д+

(11)

Пр.л-та. (3)

Пр.л-ра = Пр.доп. Д, (4)

 ЦR = .
(Пр.общ. +– Пр.баз.) Д

(12)Д = .
R +Ц

–(Пр.общ. Пр.баз.)

(13)R = .
Д–(Пр.общ. +Пр.баз.)
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Из литературы, например, известно также, что 
средняя величина доли Д прибыли лицензиара 
(Пр.л-ра) в общем объеме дополнительной прибы-
ли (Пр.общ.) в зависиости от ценности технологии 
и масштабов использования обычно колеблется от 
15 до 30% (в редких случаях 50%)9. 

При этом есть данные, что прибыль лицензи-
ара Пр.л-ра не может превышать 50% от ожидае-
мой дополнительной прибыли Пр.доп. при исклю-
чительной лицензии, на практике она обычно око-
ло 30-40%10.

Общую рентабельность промышленного про-
изводства и реализации продукции (услуг) по ли-
цензии (Рент.общ). можно определить как отно-
шение величины общей прибыли (Пр.общ.) к себе-
стоимости производства и реализации продукции 
(услуг) по лицензии (С) по формуле:

Уровень базовой рентабельности (Рент.баз.) 
или требуемой рентабельности ранее проинвести-
рованных активов, то есть рентабельности по ба-
зовой прибыли, можно определить как отноше-
ние величины базовой прибыли (Пр.баз.) к себе-
стоимости производства и реализации продукции 
(услуг) по лицензии (С) по формуле:

Соответственно, уровень дополнительной 
рентабельности (Рент.доп.) (то есть рентабельно-
сти по дополнительной прибыли Пр.доп.) можно 
определить как отношение величины дополни-
тельной прибыли (Пр.доп.) к себестоимости про-
изводства и реализации продукции (услуг) по ли-
цензии (С) по формуле:

Известно, например, что новая продукция об-
ычно считается рентабельной, если предполагае-

мая экономия составляет 20-25% стоимости про-
изводства11.

По определению ставка роялти (R), т. е. вели-
чина % периодических отчислений лицензиата 
в пользу лицензиара, представляет собой отноше-
ние величины отчислений в пользу лицензиара 
(прибыли лицензиара Пр.л-ра) к величине общей 
стоимости, цене произведенной и реализован-
ной лицензиатом (пользователем новой техноло-
гии) продукции (услуг) по лицензии (Ц), что может 
быть выражено следующей формулой:

Подставив в формулу (9) выражение прибыли 
лицензиара (Пр.л-ра) из формулы (4), получим: 

Подставив в формулу (10) выражение допол-
нительной прибыли (Пр.доп.) из формулы (6), по-
лучим:

Соответственно, из формулы (11) можно вы-
разить величину доли (Д) лицензиара в дополни-
тельной прибыли (Пр.доп) в виде формулы:

Подставив в формулу (11) выражение цены 
продукции по лицензии (Ц) по формуле (1) по-
лучим:

Подставив в формулу (13) выражения общей 
прибыли (Пр.общ.) и базовой прибыли (Пр.баз.) 
через общую рентабельность (Рент.общ.) и базо-
вую рентабельность (Рент.баз.), соответственно 
из формул (7) и (8), получим:

9	 Киселев С.И. Передача технологии в развивающемся мире. Контракт и его условия. // Патенты и лицензии. -; 9-10, 1995 г. 
С. 76–80.

10	Табеев Э.Ф. Основные принципы определения цены лицензии./ Патенты и лицензии. -; 8, 1991 г. С. 25–30.
11	Collete H. Assessing technology values./ Les Nouvelles. – № 2, 1989. P. 88–92.
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=  0,0448 .или 4,48 %

+Д4 (0,072 – 0,024) +1,0(Рент.общ.4 – Рент.баз.4)

(1 + Рент.общ.5)= = =R5 (1 + 0,423) 

= 0,0474 .или 4,74 %

+Д4 (0,423 – 0,153) +0,25(Рент.общ.5 – Рент.баз.5)

Пр.л-ра
 Пр.доп.Д = . (5)

Пр.общ.
 СРент.общ. = . (6)

Пр.баз.
 СРент.баз. = . (7)

Пр.доп.
 СРент.доп. = . (8)

(9)

(10)

Ц = С + Пр.общ. (1)

(2)Пр.общ. = Пр.баз. + Пр.доп.

Пр.доп. = Пр.л-ра +

+

Пр.л-ра
R = . Ц

 ЦR = .
Пр.доп.    Д+

(11)

Пр.л-та. (3)

Пр.л-ра = Пр.доп. Д, (4)

 ЦR = .
(Пр.общ. +– Пр.баз.) Д

(12)Д = .
R +Ц

–(Пр.общ. Пр.баз.)

(13)R = .
Д–(Пр.общ. +Пр.баз.)

+С Пр.общ.

(14)R = .
++(С С Рент.общ.)

Д–(С Рент.общ. +++ С  Рент.баз.)

(15)R = .
Д+–С (Рент.общ.+ Рент.баз.)

++С Рент.общ.)(1

(16)R = .
Д+–(Рент.общ. Рент.баз.)

+ Рент.общ.)(1

(17)R = .
Д+Рент.доп.

+ Рент.общ.)(1

(18)R = .
Д+Рент.общ.

+ Рент.общ.)(1

(19)Д = .
+ Рент.общ.)(1+R

Рент.доп.

(20)Д = .
+ Рент.общ.)(1

+ Рент.общ.)(1

+R
–(Рент.общ. Рент.баз)

(21) Рент.доп. = .
+ Рент.общ.)(1+R

Д

(22)Рент.общ. = .
Д – R+Рент.доп.

R

(23)R = .
CFл−ра

Ц

(24)= .
CFл−ра

Ц
+ Д(Рент.общ. – Рент.баз.)

(25)
+ Рент.общ.)(1= .

.

CFл−ра + Д + Ц(Рент.общ. – Рент.баз.)

(26)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.доп.

. (25)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.общ.

+ Рент.1.общ.)(1= = =R1
+Д(Рент1.общ.– Рент1.баз)

+ 0,128)(1
+0,25 (0,128 – 0,059)

.= 0,0153 или 1,53%

(Рент.общ.2 – Рент.баз.2)= = =Д2 (0,072 – 0,024)
0,075 (1 + 0,072)

1,675 

.или 167,5%

++R2 (1 Рентобщ.2)

(1 + Рент.общ.3)= = =R3 (1 + 0,072)

= 0,0224 .или 2,24 %

+Д3 (0,072 – 0,024) +0,5(Рент.общ.3 – Рент.баз.3)

(1 + Рент.общ.4)= = =R4 (1 + 0,072)

=  0,0448 .или 4,48 %

+Д4 (0,072 – 0,024) +1,0(Рент.общ.4 – Рент.баз.4)

(1 + Рент.общ.5)= = =R5 (1 + 0,423) 

= 0,0474 .или 4,74 %

+Д4 (0,423 – 0,153) +0,25(Рент.общ.5 – Рент.баз.5)

Пр.л-ра
 Пр.доп.Д = . (5)

Пр.общ.
 СРент.общ. = . (6)

Пр.баз.
 СРент.баз. = . (7)

Пр.доп.
 СРент.доп. = . (8)

(9)

(10)

Ц = С + Пр.общ. (1)

(2)Пр.общ. = Пр.баз. + Пр.доп.

Пр.доп. = Пр.л-ра +

+

Пр.л-ра
R = . Ц

 ЦR = .
Пр.доп.    Д+

(11)

Пр.л-та. (3)

Пр.л-ра = Пр.доп. Д, (4)

 ЦR = .
(Пр.общ. +– Пр.баз.) Д

(12)Д = .
R +Ц

–(Пр.общ. Пр.баз.)

(13)R = .
Д–(Пр.общ. +Пр.баз.)

+С Пр.общ.

(14)R = .
++(С С Рент.общ.)

Д–(С Рент.общ. +++ С  Рент.баз.)

(15)R = .
Д+–С (Рент.общ.+ Рент.баз.)

++С Рент.общ.)(1

(16)R = .
Д+–(Рент.общ. Рент.баз.)

+ Рент.общ.)(1

(17)R = .
Д+Рент.доп.

+ Рент.общ.)(1

(18)R = .
Д+Рент.общ.

+ Рент.общ.)(1

(19)Д = .
+ Рент.общ.)(1+R

Рент.доп.

(20)Д = .
+ Рент.общ.)(1

+ Рент.общ.)(1

+R
–(Рент.общ. Рент.баз)

(21) Рент.доп. = .
+ Рент.общ.)(1+R

Д

(22)Рент.общ. = .
Д – R+Рент.доп.

R

(23)R = .
CFл−ра

Ц

(24)= .
CFл−ра

Ц
+ Д(Рент.общ. – Рент.баз.)

(25)
+ Рент.общ.)(1= .

.

CFл−ра + Д + Ц(Рент.общ. – Рент.баз.)

(26)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.доп.

. (25)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.общ.

+ Рент.1.общ.)(1= = =R1
+Д(Рент1.общ.– Рент1.баз)

+ 0,128)(1
+0,25 (0,128 – 0,059)

.= 0,0153 или 1,53%

(Рент.общ.2 – Рент.баз.2)= = =Д2 (0,072 – 0,024)
0,075 (1 + 0,072)

1,675 

.или 167,5%

++R2 (1 Рентобщ.2)

(1 + Рент.общ.3)= = =R3 (1 + 0,072)

= 0,0224 .или 2,24 %

+Д3 (0,072 – 0,024) +0,5(Рент.общ.3 – Рент.баз.3)

(1 + Рент.общ.4)= = =R4 (1 + 0,072)

=  0,0448 .или 4,48 %

+Д4 (0,072 – 0,024) +1,0(Рент.общ.4 – Рент.баз.4)

(1 + Рент.общ.5)= = =R5 (1 + 0,423) 

= 0,0474 .или 4,74 %

+Д4 (0,423 – 0,153) +0,25(Рент.общ.5 – Рент.баз.5)

Пр.л-ра
 Пр.доп.Д = . (5)

Пр.общ.
 СРент.общ. = . (6)

Пр.баз.
 СРент.баз. = . (7)

Пр.доп.
 СРент.доп. = . (8)

(9)

(10)

Ц = С + Пр.общ. (1)

(2)Пр.общ. = Пр.баз. + Пр.доп.

Пр.доп. = Пр.л-ра +

+

Пр.л-ра
R = . Ц

 ЦR = .
Пр.доп.    Д+

(11)

Пр.л-та. (3)

Пр.л-ра = Пр.доп. Д, (4)

 ЦR = .
(Пр.общ. +– Пр.баз.) Д

(12)Д = .
R +Ц

–(Пр.общ. Пр.баз.)

(13)R = .
Д–(Пр.общ. +Пр.баз.)

+С Пр.общ.

(14)R = .
++(С С Рент.общ.)

Д–(С Рент.общ. +++ С  Рент.баз.)

(15)R = .
Д+–С (Рент.общ.+ Рент.баз.)

++С Рент.общ.)(1

(16)R = .
Д+–(Рент.общ. Рент.баз.)

+ Рент.общ.)(1

(17)R = .
Д+Рент.доп.

+ Рент.общ.)(1

(18)R = .
Д+Рент.общ.

+ Рент.общ.)(1

(19)Д = .
+ Рент.общ.)(1+R

Рент.доп.

(20)Д = .
+ Рент.общ.)(1

+ Рент.общ.)(1

+R
–(Рент.общ. Рент.баз)

(21) Рент.доп. = .
+ Рент.общ.)(1+R

Д

(22)Рент.общ. = .
Д – R+Рент.доп.

R

(23)R = .
CFл−ра

Ц

(24)= .
CFл−ра

Ц
+ Д(Рент.общ. – Рент.баз.)

(25)
+ Рент.общ.)(1= .

.

CFл−ра + Д + Ц(Рент.общ. – Рент.баз.)

(26)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.доп.

. (25)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.общ.

+ Рент.1.общ.)(1= = =R1
+Д(Рент1.общ.– Рент1.баз)

+ 0,128)(1
+0,25 (0,128 – 0,059)

.= 0,0153 или 1,53%

(Рент.общ.2 – Рент.баз.2)= = =Д2 (0,072 – 0,024)
0,075 (1 + 0,072)

1,675 

.или 167,5%

++R2 (1 Рентобщ.2)

(1 + Рент.общ.3)= = =R3 (1 + 0,072)

= 0,0224 .или 2,24 %

+Д3 (0,072 – 0,024) +0,5(Рент.общ.3 – Рент.баз.3)

(1 + Рент.общ.4)= = =R4 (1 + 0,072)

=  0,0448 .или 4,48 %

+Д4 (0,072 – 0,024) +1,0(Рент.общ.4 – Рент.баз.4)

(1 + Рент.общ.5)= = =R5 (1 + 0,423) 

= 0,0474 .или 4,74 %

+Д4 (0,423 – 0,153) +0,25(Рент.общ.5 – Рент.баз.5)

Пр.л-ра
 Пр.доп.Д = . (5)

Пр.общ.
 СРент.общ. = . (6)

Пр.баз.
 СРент.баз. = . (7)

Пр.доп.
 СРент.доп. = . (8)

(9)

(10)

Ц = С + Пр.общ. (1)

(2)Пр.общ. = Пр.баз. + Пр.доп.

Пр.доп. = Пр.л-ра +

+

Пр.л-ра
R = . Ц

 ЦR = .
Пр.доп.    Д+

(11)

Пр.л-та. (3)

Пр.л-ра = Пр.доп. Д, (4)

 ЦR = .
(Пр.общ. +– Пр.баз.) Д

(12)Д = .
R +Ц

–(Пр.общ. Пр.баз.)

(13)R = .
Д–(Пр.общ. +Пр.баз.)

+С Пр.общ.

(14)R = .
++(С С Рент.общ.)

Д–(С Рент.общ. +++ С  Рент.баз.)

(15)R = .
Д+–С (Рент.общ.+ Рент.баз.)

++С Рент.общ.)(1

(16)R = .
Д+–(Рент.общ. Рент.баз.)

+ Рент.общ.)(1

(17)R = .
Д+Рент.доп.

+ Рент.общ.)(1

(18)R = .
Д+Рент.общ.

+ Рент.общ.)(1

(19)Д = .
+ Рент.общ.)(1+R

Рент.доп.

(20)Д = .
+ Рент.общ.)(1

+ Рент.общ.)(1

+R
–(Рент.общ. Рент.баз)

(21) Рент.доп. = .
+ Рент.общ.)(1+R

Д

(22)Рент.общ. = .
Д – R+Рент.доп.

R

(23)R = .
CFл−ра

Ц

(24)= .
CFл−ра

Ц
+ Д(Рент.общ. – Рент.баз.)

(25)
+ Рент.общ.)(1= .

.

CFл−ра + Д + Ц(Рент.общ. – Рент.баз.)

(26)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.доп.

. (25)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.общ.

+ Рент.1.общ.)(1= = =R1
+Д(Рент1.общ.– Рент1.баз)

+ 0,128)(1
+0,25 (0,128 – 0,059)

.= 0,0153 или 1,53%

(Рент.общ.2 – Рент.баз.2)= = =Д2 (0,072 – 0,024)
0,075 (1 + 0,072)

1,675 

.или 167,5%

++R2 (1 Рентобщ.2)

(1 + Рент.общ.3)= = =R3 (1 + 0,072)

= 0,0224 .или 2,24 %

+Д3 (0,072 – 0,024) +0,5(Рент.общ.3 – Рент.баз.3)

(1 + Рент.общ.4)= = =R4 (1 + 0,072)

=  0,0448 .или 4,48 %

+Д4 (0,072 – 0,024) +1,0(Рент.общ.4 – Рент.баз.4)

(1 + Рент.общ.5)= = =R5 (1 + 0,423) 

= 0,0474 .или 4,74 %

+Д4 (0,423 – 0,153) +0,25(Рент.общ.5 – Рент.баз.5)

Пр.л-ра
 Пр.доп.Д = . (5)

Пр.общ.
 СРент.общ. = . (6)

Пр.баз.
 СРент.баз. = . (7)

Пр.доп.
 СРент.доп. = . (8)

(9)

(10)

Ц = С + Пр.общ. (1)

(2)Пр.общ. = Пр.баз. + Пр.доп.

Пр.доп. = Пр.л-ра +

+

Пр.л-ра
R = . Ц

 ЦR = .
Пр.доп.    Д+

(11)

Пр.л-та. (3)

Пр.л-ра = Пр.доп. Д, (4)

 ЦR = .
(Пр.общ. +– Пр.баз.) Д

(12)Д = .
R +Ц

–(Пр.общ. Пр.баз.)

(13)R = .
Д–(Пр.общ. +Пр.баз.)

+С Пр.общ.

(14)R = .
++(С С Рент.общ.)

Д–(С Рент.общ. +++ С  Рент.баз.)

(15)R = .
Д+–С (Рент.общ.+ Рент.баз.)

++С Рент.общ.)(1

(16)R = .
Д+–(Рент.общ. Рент.баз.)

+ Рент.общ.)(1

(17)R = .
Д+Рент.доп.

+ Рент.общ.)(1

(18)R = .
Д+Рент.общ.

+ Рент.общ.)(1

(19)Д = .
+ Рент.общ.)(1+R

Рент.доп.

(20)Д = .
+ Рент.общ.)(1

+ Рент.общ.)(1

+R
–(Рент.общ. Рент.баз)

(21) Рент.доп. = .
+ Рент.общ.)(1+R

Д

(22)Рент.общ. = .
Д – R+Рент.доп.

R

(23)R = .
CFл−ра

Ц

(24)= .
CFл−ра

Ц
+ Д(Рент.общ. – Рент.баз.)

(25)
+ Рент.общ.)(1= .

.

CFл−ра + Д + Ц(Рент.общ. – Рент.баз.)

(26)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.доп.

. (25)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.общ.

+ Рент.1.общ.)(1= = =R1
+Д(Рент1.общ.– Рент1.баз)

+ 0,128)(1
+0,25 (0,128 – 0,059)

.= 0,0153 или 1,53%

(Рент.общ.2 – Рент.баз.2)= = =Д2 (0,072 – 0,024)
0,075 (1 + 0,072)

1,675 

.или 167,5%

++R2 (1 Рентобщ.2)

(1 + Рент.общ.3)= = =R3 (1 + 0,072)

= 0,0224 .или 2,24 %

+Д3 (0,072 – 0,024) +0,5(Рент.общ.3 – Рент.баз.3)

(1 + Рент.общ.4)= = =R4 (1 + 0,072)

=  0,0448 .или 4,48 %

+Д4 (0,072 – 0,024) +1,0(Рент.общ.4 – Рент.баз.4)

(1 + Рент.общ.5)= = =R5 (1 + 0,423) 

= 0,0474 .или 4,74 %

+Д4 (0,423 – 0,153) +0,25(Рент.общ.5 – Рент.баз.5)

Пр.л-ра
 Пр.доп.Д = . (5)

Пр.общ.
 СРент.общ. = . (6)

Пр.баз.
 СРент.баз. = . (7)

Пр.доп.
 СРент.доп. = . (8)

(9)

(10)

Ц = С + Пр.общ. (1)

(2)Пр.общ. = Пр.баз. + Пр.доп.

Пр.доп. = Пр.л-ра +

+

Пр.л-ра
R = . Ц

 ЦR = .
Пр.доп.    Д+

(11)

Пр.л-та. (3)

Пр.л-ра = Пр.доп. Д, (4)

 ЦR = .
(Пр.общ. +– Пр.баз.) Д

(12)Д = .
R +Ц

–(Пр.общ. Пр.баз.)

(13)R = .
Д–(Пр.общ. +Пр.баз.)

+С Пр.общ.

(14)R = .
++(С С Рент.общ.)

Д–(С Рент.общ. +++ С  Рент.баз.)

(15)R = .
Д+–С (Рент.общ.+ Рент.баз.)

++С Рент.общ.)(1

(16)R = .
Д+–(Рент.общ. Рент.баз.)

+ Рент.общ.)(1

(17)R = .
Д+Рент.доп.

+ Рент.общ.)(1

(18)R = .
Д+Рент.общ.

+ Рент.общ.)(1

(19)Д = .
+ Рент.общ.)(1+R

Рент.доп.

(20)Д = .
+ Рент.общ.)(1

+ Рент.общ.)(1

+R
–(Рент.общ. Рент.баз)

(21) Рент.доп. = .
+ Рент.общ.)(1+R

Д

(22)Рент.общ. = .
Д – R+Рент.доп.

R

(23)R = .
CFл−ра

Ц

(24)= .
CFл−ра

Ц
+ Д(Рент.общ. – Рент.баз.)

(25)
+ Рент.общ.)(1= .

.

CFл−ра + Д + Ц(Рент.общ. – Рент.баз.)

(26)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.доп.

. (25)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.общ.

+ Рент.1.общ.)(1= = =R1
+Д(Рент1.общ.– Рент1.баз)

+ 0,128)(1
+0,25 (0,128 – 0,059)

.= 0,0153 или 1,53%

(Рент.общ.2 – Рент.баз.2)= = =Д2 (0,072 – 0,024)
0,075 (1 + 0,072)

1,675 

.или 167,5%

++R2 (1 Рентобщ.2)

(1 + Рент.общ.3)= = =R3 (1 + 0,072)

= 0,0224 .или 2,24 %

+Д3 (0,072 – 0,024) +0,5(Рент.общ.3 – Рент.баз.3)

(1 + Рент.общ.4)= = =R4 (1 + 0,072)

=  0,0448 .или 4,48 %

+Д4 (0,072 – 0,024) +1,0(Рент.общ.4 – Рент.баз.4)

(1 + Рент.общ.5)= = =R5 (1 + 0,423) 

= 0,0474 .или 4,74 %

+Д4 (0,423 – 0,153) +0,25(Рент.общ.5 – Рент.баз.5)

Пр.л-ра
 Пр.доп.Д = . (5)

Пр.общ.
 СРент.общ. = . (6)

Пр.баз.
 СРент.баз. = . (7)

Пр.доп.
 СРент.доп. = . (8)

(9)

(10)

Ц = С + Пр.общ. (1)

(2)Пр.общ. = Пр.баз. + Пр.доп.

Пр.доп. = Пр.л-ра +

+

Пр.л-ра
R = . Ц

 ЦR = .
Пр.доп.    Д+

(11)

Пр.л-та. (3)

Пр.л-ра = Пр.доп. Д, (4)

 ЦR = .
(Пр.общ. +– Пр.баз.) Д

(12)Д = .
R +Ц

–(Пр.общ. Пр.баз.)

(13)R = .
Д–(Пр.общ. +Пр.баз.)

+С Пр.общ.

(14)R = .
++(С С Рент.общ.)

Д–(С Рент.общ. +++ С  Рент.баз.)

(15)R = .
Д+–С (Рент.общ.+ Рент.баз.)

++С Рент.общ.)(1

(16)R = .
Д+–(Рент.общ. Рент.баз.)

+ Рент.общ.)(1

(17)R = .
Д+Рент.доп.

+ Рент.общ.)(1

(18)R = .
Д+Рент.общ.

+ Рент.общ.)(1

(19)Д = .
+ Рент.общ.)(1+R

Рент.доп.

(20)Д = .
+ Рент.общ.)(1

+ Рент.общ.)(1

+R
–(Рент.общ. Рент.баз)

(21) Рент.доп. = .
+ Рент.общ.)(1+R

Д

(22)Рент.общ. = .
Д – R+Рент.доп.

R

(23)R = .
CFл−ра

Ц

(24)= .
CFл−ра

Ц
+ Д(Рент.общ. – Рент.баз.)

(25)
+ Рент.общ.)(1= .

.

CFл−ра + Д + Ц(Рент.общ. – Рент.баз.)

(26)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.доп.

. (25)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.общ.

+ Рент.1.общ.)(1= = =R1
+Д(Рент1.общ.– Рент1.баз)

+ 0,128)(1
+0,25 (0,128 – 0,059)

.= 0,0153 или 1,53%

(Рент.общ.2 – Рент.баз.2)= = =Д2 (0,072 – 0,024)
0,075 (1 + 0,072)

1,675 

.или 167,5%

++R2 (1 Рентобщ.2)

(1 + Рент.общ.3)= = =R3 (1 + 0,072)

= 0,0224 .или 2,24 %

+Д3 (0,072 – 0,024) +0,5(Рент.общ.3 – Рент.баз.3)

(1 + Рент.общ.4)= = =R4 (1 + 0,072)

=  0,0448 .или 4,48 %

+Д4 (0,072 – 0,024) +1,0(Рент.общ.4 – Рент.баз.4)

(1 + Рент.общ.5)= = =R5 (1 + 0,423) 

= 0,0474 .или 4,74 %

+Д4 (0,423 – 0,153) +0,25(Рент.общ.5 – Рент.баз.5)
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После вынесения за скобки формулы (14) зна-
чения себестоимости (С) получим: 

После сокращения числителя и знаменателя 
формулы (15) на величину себестоимости произ-
водства и реализации продукции (услуг) по лицен-
зии (С) получим:

Из формулы (16) соответственно можно полу-
чить выражение ставки роялти (R) через дополни-
тельную рентабельность (Рент.доп.) и общую рен-
табельность (Рент.общ.) и долю (Д) лицензиара 
в дополнительной прибыли лицензиата (Пр.доп.):

Полученные в результате математического ана-
лиза финансово-экономических параметров лицен-
зирования формулы (16) и (17) показывают, что чи-
сленное значение величины ставки роялти перио-
дических отчислений по лицензии можно рассчиты-
вать как отношение произведения дополнительной 
рентабельности (Рент.доп.) (формула 17), или, соот-
ветственно, разности общей рентабельности (Рент.
общ.) и базовой рентабельности (Рент.баз.) (формула 
16), и доли лицензиара (Д) в дополнительной прибы-
ли от производства и реализации продукции по ли-
цензии к сумме единицы и значения общей рента-
бельности (Рент.общ.) производства и реализации 
продукции (услуг) по лицензии (1 + Рент.общ.).

Параметрический анализ полученных фун-
кциональных зависимостей (формулы 16 и фор-
мулы 27) показывает, что величина ставки роял-
ти, то есть размер процентов периодических отчи-
слений в пользу лицензиара будет тем больше, чем 
больше будет дополнительная прибыль (Пр.доп.) 
и, соответственно, чем больше будет дополнитель-
ная рентабельность (Рент.доп.) или, соответствен-

но, чем больше разность общей рентабельности 
(Рент.общ.) и базовой рентабельности (Рент.баз.). 

Анализ формулы (16) показывает также, что 
размер периодических отчислений роялти в поль-
зу лицензиара (при справедливых условиях ли-
цензии) должен быть тем меньше, чем меньше до-
полнительная прибыль (Пр.доп.) и, соответствен-
но, чем меньше дополнительная рентабельность 
(Рент.доп.) или разность общей рентабельности 
(Рент.общ.) и базовой рентабельности (Рент.баз.).

В предельном случае, когда дополнительная 
прибыль (Пр.доп.) отсутствует (равна нулю), то 
тогда и ставка роялти должна быть равна нулю, то 
есть в этом случае исходя из принципа справедли-
вых условий лицензии отчислений роялти лицен-
зиару (правообладателю) не причитается. 

В свою очередь, чем больше будет вклад ли-
цензиара в подготовку и обеспечение эффектив-
ного функционирование производства по лицен-
зии, тем, соответственно, больше должна быть 
больше доля лицензиара (Д) в дополнительной 
прибыли (Пр.доп.) от производства и реализации 
продукции (услуг) по лицензии.

В частном случае, когда организуется новое 
предприятие только на основе предоставленных 
лицензиаром технологий и оборудования, тогда 
вся общая прибыль (Пр.общ.) должна подлежать 
распределению между лицензиаром (правообла-
дателем) и  лицензиатом (пользователем). В этом 
частном случае дополнительная прибыль (Пр.доп.), 
получаемая от использования технологии по ли-
цензии, будет равна общей прибыли (Пробщ) (то 
есть базовая прибыль будет равна нулю), а форму-
ла (16) соответственно может быть представлена 
в следующем виде:

Есть литературные данные, что в большинстве 
случаев ставка роялти обычно составляет около 5% от 
стоимости реализуемой продукции (известное в тео-
рии оценки правило «5 процентов»). 

При этом при небольших объемах использова-
ния ставка роялти может составлять 7–10%, а при 
больших объемах производства 1–4%12. 

Пр.л-ра
 Пр.доп.Д = . (5)

Пр.общ.
 СРент.общ. = . (6)

Пр.баз.
 СРент.баз. = . (7)

Пр.доп.
 СРент.доп. = . (8)

(9)

(10)

Ц = С + Пр.общ. (1)

(2)Пр.общ. = Пр.баз. + Пр.доп.

Пр.доп. = Пр.л-ра +

+

Пр.л-ра
R = . Ц

 ЦR = .
Пр.доп.    Д+

(11)

Пр.л-та. (3)

Пр.л-ра = Пр.доп. Д, (4)

 ЦR = .
(Пр.общ. +– Пр.баз.) Д

(12)Д = .
R +Ц

–(Пр.общ. Пр.баз.)

(13)R = .
Д–(Пр.общ. +Пр.баз.)

+С Пр.общ.

(14)R = .
++(С С Рент.общ.)

Д–(С Рент.общ. +++ С  Рент.баз.)

(15)R = .
Д+–С (Рент.общ.+ Рент.баз.)

++С Рент.общ.)(1

(16)R = .
Д+–(Рент.общ. Рент.баз.)

+ Рент.общ.)(1

(17)R = .
Д+Рент.доп.

+ Рент.общ.)(1

(18)R = .
Д+Рент.общ.

+ Рент.общ.)(1

(19)Д = .
+ Рент.общ.)(1+R

Рент.доп.

(20)Д = .
+ Рент.общ.)(1

+ Рент.общ.)(1

+R
–(Рент.общ. Рент.баз)

(21) Рент.доп. = .
+ Рент.общ.)(1+R

Д

(22)Рент.общ. = .
Д – R+Рент.доп.

R

(23)R = .
CFл−ра

Ц

(24)= .
CFл−ра

Ц
+ Д(Рент.общ. – Рент.баз.)

(25)
+ Рент.общ.)(1= .

.

CFл−ра + Д + Ц(Рент.общ. – Рент.баз.)

(26)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.доп.

. (25)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.общ.

+ Рент.1.общ.)(1= = =R1
+Д(Рент1.общ.– Рент1.баз)

+ 0,128)(1
+0,25 (0,128 – 0,059)

.= 0,0153 или 1,53%

(Рент.общ.2 – Рент.баз.2)= = =Д2 (0,072 – 0,024)
0,075 (1 + 0,072)

1,675 

.или 167,5%

++R2 (1 Рентобщ.2)

(1 + Рент.общ.3)= = =R3 (1 + 0,072)

= 0,0224 .или 2,24 %

+Д3 (0,072 – 0,024) +0,5(Рент.общ.3 – Рент.баз.3)

(1 + Рент.общ.4)= = =R4 (1 + 0,072)

=  0,0448 .или 4,48 %

+Д4 (0,072 – 0,024) +1,0(Рент.общ.4 – Рент.баз.4)

(1 + Рент.общ.5)= = =R5 (1 + 0,423) 

= 0,0474 .или 4,74 %

+Д4 (0,423 – 0,153) +0,25(Рент.общ.5 – Рент.баз.5)

Пр.л-ра
 Пр.доп.Д = . (5)

Пр.общ.
 СРент.общ. = . (6)

Пр.баз.
 СРент.баз. = . (7)

Пр.доп.
 СРент.доп. = . (8)

(9)

(10)

Ц = С + Пр.общ. (1)

(2)Пр.общ. = Пр.баз. + Пр.доп.

Пр.доп. = Пр.л-ра +

+

Пр.л-ра
R = . Ц

 ЦR = .
Пр.доп.    Д+

(11)

Пр.л-та. (3)

Пр.л-ра = Пр.доп. Д, (4)

 ЦR = .
(Пр.общ. +– Пр.баз.) Д

(12)Д = .
R +Ц

–(Пр.общ. Пр.баз.)

(13)R = .
Д–(Пр.общ. +Пр.баз.)

+С Пр.общ.

(14)R = .
++(С С Рент.общ.)

Д–(С Рент.общ. +++ С  Рент.баз.)

(15)R = .
Д+–С (Рент.общ.+ Рент.баз.)

++С Рент.общ.)(1

(16)R = .
Д+–(Рент.общ. Рент.баз.)

+ Рент.общ.)(1

(17)R = .
Д+Рент.доп.

+ Рент.общ.)(1

(18)R = .
Д+Рент.общ.

+ Рент.общ.)(1

(19)Д = .
+ Рент.общ.)(1+R

Рент.доп.

(20)Д = .
+ Рент.общ.)(1

+ Рент.общ.)(1

+R
–(Рент.общ. Рент.баз)

(21) Рент.доп. = .
+ Рент.общ.)(1+R

Д

(22)Рент.общ. = .
Д – R+Рент.доп.

R

(23)R = .
CFл−ра

Ц

(24)= .
CFл−ра

Ц
+ Д(Рент.общ. – Рент.баз.)

(25)
+ Рент.общ.)(1= .

.

CFл−ра + Д + Ц(Рент.общ. – Рент.баз.)

(26)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.доп.

. (25)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.общ.

+ Рент.1.общ.)(1= = =R1
+Д(Рент1.общ.– Рент1.баз)

+ 0,128)(1
+0,25 (0,128 – 0,059)

.= 0,0153 или 1,53%

(Рент.общ.2 – Рент.баз.2)= = =Д2 (0,072 – 0,024)
0,075 (1 + 0,072)

1,675 

.или 167,5%

++R2 (1 Рентобщ.2)

(1 + Рент.общ.3)= = =R3 (1 + 0,072)

= 0,0224 .или 2,24 %

+Д3 (0,072 – 0,024) +0,5(Рент.общ.3 – Рент.баз.3)

(1 + Рент.общ.4)= = =R4 (1 + 0,072)

=  0,0448 .или 4,48 %

+Д4 (0,072 – 0,024) +1,0(Рент.общ.4 – Рент.баз.4)

(1 + Рент.общ.5)= = =R5 (1 + 0,423) 

= 0,0474 .или 4,74 %

+Д4 (0,423 – 0,153) +0,25(Рент.общ.5 – Рент.баз.5)

Пр.л-ра
 Пр.доп.Д = . (5)

Пр.общ.
 СРент.общ. = . (6)

Пр.баз.
 СРент.баз. = . (7)

Пр.доп.
 СРент.доп. = . (8)

(9)

(10)

Ц = С + Пр.общ. (1)

(2)Пр.общ. = Пр.баз. + Пр.доп.

Пр.доп. = Пр.л-ра +

+

Пр.л-ра
R = . Ц

 ЦR = .
Пр.доп.    Д+

(11)

Пр.л-та. (3)

Пр.л-ра = Пр.доп. Д, (4)

 ЦR = .
(Пр.общ. +– Пр.баз.) Д

(12)Д = .
R +Ц

–(Пр.общ. Пр.баз.)

(13)R = .
Д–(Пр.общ. +Пр.баз.)

+С Пр.общ.

(14)R = .
++(С С Рент.общ.)

Д–(С Рент.общ. +++ С  Рент.баз.)

(15)R = .
Д+–С (Рент.общ.+ Рент.баз.)

++С Рент.общ.)(1

(16)R = .
Д+–(Рент.общ. Рент.баз.)

+ Рент.общ.)(1

(17)R = .
Д+Рент.доп.

+ Рент.общ.)(1

(18)R = .
Д+Рент.общ.

+ Рент.общ.)(1

(19)Д = .
+ Рент.общ.)(1+R

Рент.доп.

(20)Д = .
+ Рент.общ.)(1

+ Рент.общ.)(1

+R
–(Рент.общ. Рент.баз)

(21) Рент.доп. = .
+ Рент.общ.)(1+R

Д

(22)Рент.общ. = .
Д – R+Рент.доп.

R

(23)R = .
CFл−ра

Ц

(24)= .
CFл−ра

Ц
+ Д(Рент.общ. – Рент.баз.)

(25)
+ Рент.общ.)(1= .

.

CFл−ра + Д + Ц(Рент.общ. – Рент.баз.)

(26)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.доп.

. (25)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.общ.

+ Рент.1.общ.)(1= = =R1
+Д(Рент1.общ.– Рент1.баз)

+ 0,128)(1
+0,25 (0,128 – 0,059)

.= 0,0153 или 1,53%

(Рент.общ.2 – Рент.баз.2)= = =Д2 (0,072 – 0,024)
0,075 (1 + 0,072)

1,675 

.или 167,5%

++R2 (1 Рентобщ.2)

(1 + Рент.общ.3)= = =R3 (1 + 0,072)

= 0,0224 .или 2,24 %

+Д3 (0,072 – 0,024) +0,5(Рент.общ.3 – Рент.баз.3)

(1 + Рент.общ.4)= = =R4 (1 + 0,072)

=  0,0448 .или 4,48 %

+Д4 (0,072 – 0,024) +1,0(Рент.общ.4 – Рент.баз.4)

(1 + Рент.общ.5)= = =R5 (1 + 0,423) 

= 0,0474 .или 4,74 %

+Д4 (0,423 – 0,153) +0,25(Рент.общ.5 – Рент.баз.5)

Пр.л-ра
 Пр.доп.Д = . (5)

Пр.общ.
 СРент.общ. = . (6)

Пр.баз.
 СРент.баз. = . (7)

Пр.доп.
 СРент.доп. = . (8)

(9)

(10)

Ц = С + Пр.общ. (1)

(2)Пр.общ. = Пр.баз. + Пр.доп.

Пр.доп. = Пр.л-ра +

+

Пр.л-ра
R = . Ц

 ЦR = .
Пр.доп.    Д+

(11)

Пр.л-та. (3)

Пр.л-ра = Пр.доп. Д, (4)

 ЦR = .
(Пр.общ. +– Пр.баз.) Д

(12)Д = .
R +Ц

–(Пр.общ. Пр.баз.)

(13)R = .
Д–(Пр.общ. +Пр.баз.)

+С Пр.общ.

(14)R = .
++(С С Рент.общ.)

Д–(С Рент.общ. +++ С  Рент.баз.)

(15)R = .
Д+–С (Рент.общ.+ Рент.баз.)

++С Рент.общ.)(1

(16)R = .
Д+–(Рент.общ. Рент.баз.)

+ Рент.общ.)(1

(17)R = .
Д+Рент.доп.

+ Рент.общ.)(1

(18)R = .
Д+Рент.общ.

+ Рент.общ.)(1

(19)Д = .
+ Рент.общ.)(1+R

Рент.доп.

(20)Д = .
+ Рент.общ.)(1

+ Рент.общ.)(1

+R
–(Рент.общ. Рент.баз)

(21) Рент.доп. = .
+ Рент.общ.)(1+R

Д

(22)Рент.общ. = .
Д – R+Рент.доп.

R

(23)R = .
CFл−ра

Ц

(24)= .
CFл−ра

Ц
+ Д(Рент.общ. – Рент.баз.)

(25)
+ Рент.общ.)(1= .

.

CFл−ра + Д + Ц(Рент.общ. – Рент.баз.)

(26)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.доп.

. (25)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.общ.

+ Рент.1.общ.)(1= = =R1
+Д(Рент1.общ.– Рент1.баз)

+ 0,128)(1
+0,25 (0,128 – 0,059)

.= 0,0153 или 1,53%

(Рент.общ.2 – Рент.баз.2)= = =Д2 (0,072 – 0,024)
0,075 (1 + 0,072)

1,675 

.или 167,5%

++R2 (1 Рентобщ.2)

(1 + Рент.общ.3)= = =R3 (1 + 0,072)

= 0,0224 .или 2,24 %

+Д3 (0,072 – 0,024) +0,5(Рент.общ.3 – Рент.баз.3)

(1 + Рент.общ.4)= = =R4 (1 + 0,072)

=  0,0448 .или 4,48 %

+Д4 (0,072 – 0,024) +1,0(Рент.общ.4 – Рент.баз.4)

(1 + Рент.общ.5)= = =R5 (1 + 0,423) 

= 0,0474 .или 4,74 %

+Д4 (0,423 – 0,153) +0,25(Рент.общ.5 – Рент.баз.5)

Пр.л-ра
 Пр.доп.Д = . (5)

Пр.общ.
 СРент.общ. = . (6)

Пр.баз.
 СРент.баз. = . (7)

Пр.доп.
 СРент.доп. = . (8)

(9)

(10)

Ц = С + Пр.общ. (1)

(2)Пр.общ. = Пр.баз. + Пр.доп.

Пр.доп. = Пр.л-ра +

+

Пр.л-ра
R = . Ц

 ЦR = .
Пр.доп.    Д+

(11)

Пр.л-та. (3)

Пр.л-ра = Пр.доп. Д, (4)

 ЦR = .
(Пр.общ. +– Пр.баз.) Д

(12)Д = .
R +Ц

–(Пр.общ. Пр.баз.)

(13)R = .
Д–(Пр.общ. +Пр.баз.)

+С Пр.общ.

(14)R = .
++(С С Рент.общ.)

Д–(С Рент.общ. +++ С  Рент.баз.)

(15)R = .
Д+–С (Рент.общ.+ Рент.баз.)

++С Рент.общ.)(1

(16)R = .
Д+–(Рент.общ. Рент.баз.)

+ Рент.общ.)(1

(17)R = .
Д+Рент.доп.

+ Рент.общ.)(1

(18)R = .
Д+Рент.общ.

+ Рент.общ.)(1

(19)Д = .
+ Рент.общ.)(1+R

Рент.доп.

(20)Д = .
+ Рент.общ.)(1

+ Рент.общ.)(1

+R
–(Рент.общ. Рент.баз)

(21) Рент.доп. = .
+ Рент.общ.)(1+R

Д

(22)Рент.общ. = .
Д – R+Рент.доп.

R

(23)R = .
CFл−ра

Ц

(24)= .
CFл−ра

Ц
+ Д(Рент.общ. – Рент.баз.)

(25)
+ Рент.общ.)(1= .

.

CFл−ра + Д + Ц(Рент.общ. – Рент.баз.)

(26)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.доп.

. (25)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.общ.

+ Рент.1.общ.)(1= = =R1
+Д(Рент1.общ.– Рент1.баз)

+ 0,128)(1
+0,25 (0,128 – 0,059)

.= 0,0153 или 1,53%

(Рент.общ.2 – Рент.баз.2)= = =Д2 (0,072 – 0,024)
0,075 (1 + 0,072)

1,675 

.или 167,5%

++R2 (1 Рентобщ.2)

(1 + Рент.общ.3)= = =R3 (1 + 0,072)

= 0,0224 .или 2,24 %

+Д3 (0,072 – 0,024) +0,5(Рент.общ.3 – Рент.баз.3)

(1 + Рент.общ.4)= = =R4 (1 + 0,072)

=  0,0448 .или 4,48 %

+Д4 (0,072 – 0,024) +1,0(Рент.общ.4 – Рент.баз.4)

(1 + Рент.общ.5)= = =R5 (1 + 0,423) 

= 0,0474 .или 4,74 %

+Д4 (0,423 – 0,153) +0,25(Рент.общ.5 – Рент.баз.5)
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13	Licensing Handbook. By Worth Wade/Advence Hause Publishers.-USA/ -1965;

Известно также, что если продукт очень рен-
табелен и объемы его производства незначитель-
ны, то роялти могут составить от 10 до 15% и, на-
оборот, при очень больших объемах производст-
ва и малой рентабельности ставка роялти может 
составлять менее 1% продаж13. Эти данные мож-
но объяснить различным уровнем рентабельности 
подобных производств.

При этом становится объяснимым также уве-
личение значений величин отчислений роялти для 
новых наукоемких технологий, поскольку передо-
вые наукоемкие научно-технические разработки 
способствуют (за счет использования новых мате-
риало- и энергосберегающих технологий) сниже-
нию себестоимости производства продукции, что, 
соответственно, увеличивает величину дополни-
тельной прибыли и, соответственно, рентабельно-
сти по дополнительной прибыли.

Полученные выше формулы (16) и (17) объяс
няют также увеличение значения роялти при по-
вышении доли Лицензиара в прибыли Лицензиата 
за счет снижения производственных и коммерче-
ских рисков Лицензиата путем увеличения объема 
передаваемых прав (обеспечения лицензионной 
монополии), степени промышленного освоения 
предмета лицензии (снижения производственных 
рисков освоения новой продукции) и наличия па-
тентной охраны (защищаемой государственными 
законами патентной монополии). Все эти факторы 
в конечном итоге способствуют увеличению веро-
ятности достижения Лицензиатом коммерческо-
го успеха и получения дополнительной прибыли 
от использования лицензии и, следовательно, об-
уславливают возможность повышения величины 
ставки роялти.

Таким образом, можно сделать вывод, что ве-
личина ставки роялти может быть выражена фун-
кциональной зависимостью одновременно от не-
скольких параметров – общей рентабельности 
производства и реализации продукции по лицен-
зии (Рент.общ.), рентабельности по дополнитель-
ной прибыли (Рент.доп.) и доли лицензиара в при-
были лицензиата (Д).

Иными словами, величина ставки роялти по 
лицензии может быть выражена функцией ука-

занных выше трех основных переменных финан-
сово-экономических параметров лицензирова-
ния, а при учете еще параметров времени и объ-
емов производства – функцией пяти переменных. 

Это обуславливает реальную сложность обос
нованного расчета ставок роялти в обычных усло-
виях гражданского оборота.

Вместе с тем, наличие этих функциональных 
зависимостей позволяет рассчитывать значения 
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известным или принимаемым другим параме-
трам лицензирования.
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формуле:

Или, соответственно, 

На величину доли лицензиара в прибыли ли-
цензиата и, соответственно, на величину ставки 
роялти, как было показано ранее, оказывает вли-
яние ряд таких факторов, как наличие патентной 
защиты, исключительность передаваемых прав, 
объемы производства и продаж, объем передава-
емой технической документации и степень готов-
ности объекта лицензии к промышленному про-
изводству, объем необходимых для освоения ли-
цензии инвестиций и т. п. 

Величину дополнительной рентабельности 
(Рент.доп) можно рассчитывать по соотношению 
ставки роялти (R), общей рентабельности (Рент.общ.) 
и доли лицензиара (Д) в дополнительной прибыли 
от производства и реализации продукции (услуг) по 

Пр.л-ра
 Пр.доп.Д = . (5)

Пр.общ.
 СРент.общ. = . (6)

Пр.баз.
 СРент.баз. = . (7)

Пр.доп.
 СРент.доп. = . (8)

(9)

(10)

Ц = С + Пр.общ. (1)

(2)Пр.общ. = Пр.баз. + Пр.доп.

Пр.доп. = Пр.л-ра +

+

Пр.л-ра
R = . Ц

 ЦR = .
Пр.доп.    Д+

(11)

Пр.л-та. (3)

Пр.л-ра = Пр.доп. Д, (4)

 ЦR = .
(Пр.общ. +– Пр.баз.) Д

(12)Д = .
R +Ц

–(Пр.общ. Пр.баз.)

(13)R = .
Д–(Пр.общ. +Пр.баз.)

+С Пр.общ.

(14)R = .
++(С С Рент.общ.)

Д–(С Рент.общ. +++ С  Рент.баз.)

(15)R = .
Д+–С (Рент.общ.+ Рент.баз.)

++С Рент.общ.)(1

(16)R = .
Д+–(Рент.общ. Рент.баз.)

+ Рент.общ.)(1

(17)R = .
Д+Рент.доп.

+ Рент.общ.)(1

(18)R = .
Д+Рент.общ.

+ Рент.общ.)(1

(19)Д = .
+ Рент.общ.)(1+R

Рент.доп.

(20)Д = .
+ Рент.общ.)(1

+ Рент.общ.)(1

+R
–(Рент.общ. Рент.баз)

(21) Рент.доп. = .
+ Рент.общ.)(1+R

Д

(22)Рент.общ. = .
Д – R+Рент.доп.

R

(23)R = .
CFл−ра

Ц

(24)= .
CFл−ра

Ц
+ Д(Рент.общ. – Рент.баз.)

(25)
+ Рент.общ.)(1= .

.

CFл−ра + Д + Ц(Рент.общ. – Рент.баз.)

(26)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.доп.

. (25)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.общ.

+ Рент.1.общ.)(1= = =R1
+Д(Рент1.общ.– Рент1.баз)

+ 0,128)(1
+0,25 (0,128 – 0,059)

.= 0,0153 или 1,53%

(Рент.общ.2 – Рент.баз.2)= = =Д2 (0,072 – 0,024)
0,075 (1 + 0,072)

1,675 

.или 167,5%

++R2 (1 Рентобщ.2)

(1 + Рент.общ.3)= = =R3 (1 + 0,072)

= 0,0224 .или 2,24 %

+Д3 (0,072 – 0,024) +0,5(Рент.общ.3 – Рент.баз.3)

(1 + Рент.общ.4)= = =R4 (1 + 0,072)

=  0,0448 .или 4,48 %

+Д4 (0,072 – 0,024) +1,0(Рент.общ.4 – Рент.баз.4)

(1 + Рент.общ.5)= = =R5 (1 + 0,423) 

= 0,0474 .или 4,74 %

+Д4 (0,423 – 0,153) +0,25(Рент.общ.5 – Рент.баз.5)

Пр.л-ра
 Пр.доп.Д = . (5)

Пр.общ.
 СРент.общ. = . (6)

Пр.баз.
 СРент.баз. = . (7)

Пр.доп.
 СРент.доп. = . (8)

(9)

(10)

Ц = С + Пр.общ. (1)

(2)Пр.общ. = Пр.баз. + Пр.доп.

Пр.доп. = Пр.л-ра +

+

Пр.л-ра
R = . Ц

 ЦR = .
Пр.доп.    Д+

(11)

Пр.л-та. (3)

Пр.л-ра = Пр.доп. Д, (4)

 ЦR = .
(Пр.общ. +– Пр.баз.) Д

(12)Д = .
R +Ц

–(Пр.общ. Пр.баз.)

(13)R = .
Д–(Пр.общ. +Пр.баз.)

+С Пр.общ.

(14)R = .
++(С С Рент.общ.)

Д–(С Рент.общ. +++ С  Рент.баз.)

(15)R = .
Д+–С (Рент.общ.+ Рент.баз.)

++С Рент.общ.)(1

(16)R = .
Д+–(Рент.общ. Рент.баз.)

+ Рент.общ.)(1

(17)R = .
Д+Рент.доп.

+ Рент.общ.)(1

(18)R = .
Д+Рент.общ.

+ Рент.общ.)(1

(19)Д = .
+ Рент.общ.)(1+R

Рент.доп.

(20)Д = .
+ Рент.общ.)(1

+ Рент.общ.)(1

+R
–(Рент.общ. Рент.баз)

(21) Рент.доп. = .
+ Рент.общ.)(1+R

Д

(22)Рент.общ. = .
Д – R+Рент.доп.

R

(23)R = .
CFл−ра

Ц

(24)= .
CFл−ра

Ц
+ Д(Рент.общ. – Рент.баз.)

(25)
+ Рент.общ.)(1= .

.

CFл−ра + Д + Ц(Рент.общ. – Рент.баз.)

(26)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.доп.

. (25)
+ Рент.общ.)(1=CFл−ра + Д + ЦРент.общ.

+ Рент.1.общ.)(1= = =R1
+Д(Рент1.общ.– Рент1.баз)

+ 0,128)(1
+0,25 (0,128 – 0,059)

.= 0,0153 или 1,53%

(Рент.общ.2 – Рент.баз.2)= = =Д2 (0,072 – 0,024)
0,075 (1 + 0,072)

1,675 

.или 167,5%

++R2 (1 Рентобщ.2)

(1 + Рент.общ.3)= = =R3 (1 + 0,072)

= 0,0224 .или 2,24 %

+Д3 (0,072 – 0,024) +0,5(Рент.общ.3 – Рент.баз.3)

(1 + Рент.общ.4)= = =R4 (1 + 0,072)

=  0,0448 .или 4,48 %

+Д4 (0,072 – 0,024) +1,0(Рент.общ.4 – Рент.баз.4)

(1 + Рент.общ.5)= = =R5 (1 + 0,423) 

= 0,0474 .или 4,74 %

+Д4 (0,423 – 0,153) +0,25(Рент.общ.5 – Рент.баз.5)



 6. Правовые вопросы                               29. Авторские и смежные права

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2022 15

лицензии по формуле, полученной простым ариф-
метическим преобразованием формулы (17):

Аналогично величину общей рентабельности 
(Рент.общ.) можно выразить через соотношение ве-
личин дополнительной рентабельности (Рент.доп.), 
доли лицензиара (Д) в дополнительной прибыли от 
производства и реализации продукции (услуг) по 
лицензии и ставки роялти (R) по формуле:

Вместе с тем известно, что величина ставки ро-
ялти представляет собой от ношение величины де-
нежных отчислений лицензиару (CFл-ра) к объему 
цене производимой продукции по лицензии (Ц), 
что может быть выражено следующей формулой: 

Подставив в формулу 23 выражение ставки ро-
ялти R из формулы, 16 получим: 

Простым арифметическим преобразованием 
формулы 24 можно получить выражение величи-
ны отчислений денежных потоков правообладате-
лю - лицензиару (CFл-ра) в следующем виде: 

Выражение величины денежного потока отчи-
сления владельцу объекта интеллектуальной соб-
ственности (CFл-ра.) можно представить также 
в следующем виде: 

Параметрический анализ формул 25 и 26 пока-
зывает, что величина денежных потоков отчисле-
ний лицензиару CFл-ра должна быть и будет по-
ложительной для лицензиата только в том случае, 
когда общая рентабельность производства про-
дукции по лицензии Рент.общ. будет больше рен-
табельности базовой технологии Рент.баз., то есть 

только в случае получения лицензиатом дополни-
тельной прибыли от использования лицензии.

При этом становится понятным следующее 
обстоятельство: чем больше будет объем произ-
водства продукции по лицензии (параметр Ц) 
и вклад правообладателя в производство продук-
ции по лицензии (параметр Д) и чем больше будет 
разница между общей рентабельностью производ-
ства продукции по лицензии и базовой рентабель-
ностью, тем, соответственно, должно быть больше 
величина денежных потоков отчислений лицензи-
ару (CFл-ра).

В предельном случае, если объем производст-
ва продукции по лицензии (параметр Ц) и вклад 
правообладателя в производство этой продукции 
(параметр Д) отсутствуют или общая рентабель-
ность производства продукции (Рент.общ.) равна 
базовой рентабельности (Рент.баз.), то тогда и ве-
личина денежного потока отчисления владельцу 
объекта интеллектуальной собственности CFл-ра 
должна быть равна нулю. Иными словами, в этом 
случае денежные отчисления лицензиару (право
обладателю) за предоставление лицензии не долж-
ны причитаться.

Соответственно, доля отчислений лицензиа-
ру в дополнительной прибыли лицензиата (Д) не 
должна быть больше 1, поскольку в противном слу-
чае это будет приводить к дополнительным убыт-
кам лицензиата, что соответственно или будет до-
казывать невыгодность приобретения лицензии 
или невыгодные (убыточные) для лицензиата ус-
ловия лицензионного соглашения. 

Вместе с тем, когда новое производство орга-
низуется только на основе предоставленных ли-
цензиаром технологий и оборудования и когда 
базовая технология на предприятии отсутству-
ет (когда на предприятии отсутствуют ранее про-
инвестированные активы), то есть когда величи-
на базовой рентабельности (Рент.баз.) может быть 
равна нулю, и тогда выражение величины денеж-
ных потоков отчислений лицензиару (CFл-ра) для 
такого частного случая быть представлена в следу-
ющем виде: 

Таким образом, можно сделать общий вывод, 
что существуют определенные функциональные 
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зависимости взаимосвязи отдельных экономиче-
ских показателей (параметров) лицензионных от-
ношений, которые позволяют на практике расчет-
ным путем определять значения одних неизвест-
ных показателей по совокупности других извест-
ных показателей (параметров) лицензии, которые 
могут использоваться при обосновании размера 
компенсаций за незаконное использование ин-
теллектуальной собственности.

В связи с этим возникает вопрос источников 
доступных данных для расчета основных параме-
тров лицензирования. 

В качестве исходных данных для расчета ос-
новных параметров лицензирования можно ис-
пользовать общедоступные отчетные балансовые 
данные лицензиатов и нарушителей интеллекту-
альных прав, в частности данные отчетов о финан-
совых результатах деятельности предприятий, ко-
торые в настоящее время подлежат открытой пу-
бликации и могут быть получены через интернет 
для большинства предприятий.

В качестве исходных данных для расчета ос-
новных параметров лицензирования могут так-
же использоваться ежегодно публикуемые офи-
циальные данные Федеральной налоговой служ-
бы России по рентабельности проданных товаров, 
продукции, работ, услуг и рентабельности акти-
вов организаций по видам экономической дея-
тельности, в процентах14, например Информа-
ция Федеральной налоговой службы России от 5 
мая 2021  г. «Сведения о среднеотраслевых пока-
зателях налоговой нагрузки, рентабельности про-
данных товаров, продукции, работ, услуг и рен-
табельности активов организаций по видам эко-
номической деятельности, характеризующих 
финансово-хозяйственную деятельность налого-
плательщиков за 2020 год»15.

Выявленные в результате проведенного ана-
лиза функциональные зависимости основных 
параметров лицензирования в обычных усло-
виях гражданского оборота могут использовать-
ся при рассмотрении судебных дел по искам о 
возмещения убытков и/или упущенной выгоды 
от противоправного использования интеллекту-

альной собственности, в частности, при судеб-
ном определении величины размера компен-
саций за несанкционированное использование 
интеллектуальной собственности, определяе-
мых исходя из цены, которая при сравнимых об-
стоятельствах обычно взимается за правомер-
ное использование интеллектуальной собствен-
ности тем способом, который использовал нару-
шитель.

При этом выявленные функциональные за-
висимости взаимосвязи основных параметров 
лицензирования могут использоваться как ист-
цами-правообладателями для обоснования раз-
мера предъявляемым нарушителям исключи-
тельных прав компенсаций за нарушение прав, 
так и ответчиками для частичного или полного 
отвода требований выплаты непомерных ком-
пенсаций и доказательства невыгодности усло-
вий лицензионных соглашений, а также и непо-
средственно судьями при обосновании решений 
по делам о защите нарушенных интеллектуаль-
ных прав и обоснования справедливого размера 
предусмотренных законом компенсаций за на-
рушение интеллектуальных прав путем оценки 
правомерного использования интеллектуальной 
собственности.

Покажем это на примерах типовых практиче-
ских расчетов.

6. Примеры расчета основных параметров 
лицензирования и компенсаций за нарушение 
исключительных прав

Пример 1. Рассчитать численное значение 
ежегодных денежных отчислений роялти (CFR1) 
по лицензии для ситуации промышленного про-
изводства на основе технологии по простой неи-
сключительной лицензии в области информации 
и связи, если известно, что производственное обо-
рудование позволяет выпускать V1=15 000 штук из-
делий в год стоимостью Ц1 = 3.500 рублей каждое 
изделие. 

Общую производственную рентабельность 
производства электронных изделий в области 
информации и связи принимаем по данным 

14	Приложение № 4 к Приказу ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@. 
15	https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400630205/, на 03 ноября 2021 г.
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Федеральной налоговой службы за 2020 г.16 
Рент.1 общ. = 0,128 или 12,8% и базовой рента-
бельности (рентабельности активов) Рент1.баз. = 
0,059 или 5,9%.

С учетом наличия простой неисключительной 
лицензии принимаем величину доли (Д1) право-
обладателя технологии (Лицензиара) в прибыли 
пользователя технологии (Лицензиата) по извест-
ному в оценочной практике «правилу 25%».

Д1 = 0,25 или 25%.
Тогда расчетная величина значения ставки ро-

ялти (R1) по формуле (16) для условий Примера 1 
составит: 

В таком случае размер ежегодных денежных по-
токов (CFR1) роялти от промышленного производст-
ва и реализации продукции по простой неисключи-
тельной лицензии для условий Примера 1 составит:

CFR1 = V1 х Ц1 х R1 = 15 000 х 3 500 х 0,0153 = 
803 250 руб.

Пример 2. Рассчитаем численное значение доли 
отчислений (Д2) в пользу лицензиара от дополни-
тельной прибыли предприятия лицензиата в области 
производства резиновых и пластмассовых изделий 
с общей рентабельностью по данным Федеральной 
налоговой службы17 Рент.общ6.2= 0,072 (7,2%) и базовой 
рентабельностью активов Рент.баз.2= 0,024 (2,4%), если 
известно что условия официально зарегистрирован-
ной исключительной лицензии для данного пред-
приятия предусматривает размер ставок роялти R2 = 
7,5% (0,075) от объема производства.

Тогда численные расчетные значения доли отчи-
слений (Д2) лицензиатом в пользу лицензиара по фор-
муле (20) для условий данных Примера 2 составят:

Учитывая, что при исключительной лицензии 
доля отчислений лицензиара от прибыли лицен-
зиата обычно составляет около 0,5 или 50%, то есть 
она при справедливых условиях не должна быть 
больше 1,0 или 100% от дополнительной прибы-
ли лицензиата, то можно сделать вывод о явной 
убыточности данной лицензии для лицензиата, то 
есть явного несоответствия условий заключенно-
го лицензионного договора в части ставки роял-
ти 0,075 (7,5%) обычным рыночным условиям гра-
жданского оборота. 

Пример 3. Рассчитать справедливые став-
ки роялти по договору исключительной лицензии 
для предприятия лицензиата в области производ-
ства резиновых и пластмассовых изделий с общей 
рентабельностью по данным Федеральной нало-
говой службы Рент.общ.3= 0,072 (7,2 %) и базовой 
рентабельностью активов Рент.баз.3= 0,024 (2,4%) 
обычной для исключительной лицензии доли ли-
цензиара (Д3) в дополнительной прибыли лицен-
зиата 0,5 или 50%. 

Расчетная величина значения ставки роялти (R3) 
по формуле (16) для условий Примера 3 составит:  

Таким образом, справедливая ставка по обы
чным условиям гражданского оборота при заклю-
чении исключительной лицензии для условий 
Примера 3 составит 0,0224 или 2,24%. 

Пример 4. Рассчитать предельные ставки роял
ти по «безубыточному» договору исключительной 
лицензии для предприятия лицензиата в области 
производства резиновых и пластмассовых изделий 
с общей рентабельностью по данным Федеральной 
налоговой службы Рент.общ.4= 0,072 (7,2%) и ба-
зовой рентабельностью активов Рент.баз.4= 0,024 
(2,4%) с предельной для «безубыточной» исклю-
чительной лицензии доли лицензиара (Д4) в до-
полнительной прибыли лицензиата 1,0 или 100%, 

16	Информация Федеральной налоговой службы от 5 мая 2021 г. «Сведения о среднеотраслевых показателях налоговой 
нагрузки, рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг и рентабельности активов организаций по видам 
экономической деятельности, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность налогоплательщиков за 2020 
год». https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400630205/ 
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позволяющей лицензиату использовать лицензию 
без убытков для собственной деятельности. 

Предельная величина значения ставки роялти 
(R4) по формуле (16) для условий Примера 4 составит: 

Таким образом, предельная ставка роялти по 
обычным условиям гражданского оборота при за-
ключении исключительной лицензии для условий 
Примера 4 составит 0,0448 или 4,48%. 

Пример 5. Рассчитать предусмотренную ч. 2 
п. 4 ст. 1515 ГК РФ компенсацию в размере двух-
кратной стоимости использования товарного зна-
ка, определяемой исходя из цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взымается 
за правомерное использование товарного знака, 
для ситуации несанкционированного использо-
вания товарного знака в течение 7 (семи) месяцев 
при производстве и реализации партии маркиро-
ванных товарным знаком лекарственных средств 
с объемом продаж 400.000 рублей в месяц. 

Согласно данным Федеральной налоговой служ-
бы18 рентабельность производства лекарственных 
средств Рен.общ.5 составляет 0,423 или 42,3% при 
рентабельности активов Рен.баз.5 – 0,15,3 или 15,3%. 

Величина ставки роялти по неисключитель-
ной лицензии в обычных условиях гражданского 
оборота при обычной доли лицензиара в допол-
нительной прибыли лицензиата Д5 = 0,25 или 25% 
можно расчсчитать по формуле (16) 

Тогда отчисления роялти (CF5) в течение 7 
месяцев при среднемесячных объемах продаж и 
ставки роялти 4,74% при обычных условиях ли-
цензирования составят

CF5 = 7 х 400.000 х 0,0474 = 132.720 руб.
Соответственно обоснованный размер компен-

сации за несанкционированное использование то-
варного знака, равный удвоенному размеру право-
мерного использования товарного знака, составит:

CF5 х 2 = 132.720 х 2 = 265.440 руб.
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+Д4 (0,072 – 0,024) +1,0(Рент.общ.4 – Рент.баз.4)

(1 + Рент.общ.5)= = =R5 (1 + 0,423) 

= 0,0474 .или 4,74 %

+Д4 (0,423 – 0,153) +0,25(Рент.общ.5 – Рент.баз.5)
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Гражданский кодекс Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) в ряде случаев предусматривает 
возможность для правообладателя отдельных ре-
зультатов интеллектуальной деятельности (далее – 
РИД) и средств индивидуализации (далее – СИ) при 

нарушении исключительного права вместо возме-
щения убытков требовать от нарушителя выплаты 
компенсации за нарушение указанного права. За-
конодатель предусмотрел три метода определения 
размера компенсации:

Об объективности исходных 
данных при доказывании размера 
компенсации за нарушение 
исключительного права

Ключевые слова: 
компенсация; интеллектуальная собственность; стоимость права использования; судебная эксперти-
за; стейкхолдер-анализ; расчетная модель; достоверность; нечеткость; неопределенность; алгоритм 
REVARES.

А.В. Костин, 
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нормативно-правового регулирования, Общероссийская общественная 
организация Российское авторское общество, Россия, Москва

Споры о взыскании компенсации за нарушение исключительного права и некоторые корпоративные 
споры, связанные с вопросами законности и правомерности отчуждения ip-активов, как показывает прак
тика, переходят в поле судебного разбирательства и разрешаются в ряде случаев с помощью судебных 
экспертиз. Для повышения достоверности ip-экспертиз и минимизации риска влияния заинтересованных 
лиц на результаты судебной экспертизы путем воздействия на исследуемые информационные носители 
(исходные данные) предлагается использовать алгоритм REVARES в рамках стейкхолдер-анализа по тех-
нологии #IPValuationschool.
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– в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. (на ос-
новании п. 1 ст. 1301 ГК РФ, п. 1 ст. 1311 ГК РФ, п. 1 
ст. 1406.1 ГК РФ, подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, подп. 1 
п. 2 ст. 1537 ГК РФ);

– в двукратном размере стоимости контрафак-
тных товаров (на основании п. 2 ст. 1301 ГК РФ, п. 2 
ст. 1311 ГК РФ, подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, подп. 2 
п. 2 ст. 1537 ГК РФ);

– в двукратном размере стоимости права ис-
пользования (на основании п. 3 ст. 1301 ГК РФ, 
п. 3 ст. 1311 ГК РФ, п. 2 ст. 1406.1 ГК РФ, подп. 2 п. 4 
ст. 1515 ГК РФ).

Метод расчета компенсации «в двукратном 
размере стоимости права использования» являет-
ся универсальным в том смысле, что применим для 
всех указанных в законе случаев вне зависимости 
от наличия или отсутствия лицензионного дого-
вора. Поскольку вопросы определения стоимости 
права использования являются предметом про-
фессиональной деятельности оценщиков интел-
лектуальной собственности и ip-экспертов, то сле-
дует признать, что она может быть численно опре-
делена для любого из 23 РИД и/или СИ (рис. 1), за 
любой период использования (нарушения), на лю-
бую дату и по каждому случаю нарушения.

На практику применения правовых норм, свя-
занных со взысканием компенсации как спосо-
ба защиты исключительных прав, в том числе при 
разрешении судебных споров, оказали значитель-
ное влияние:

– Постановление Конституционного Суда РФ 
от 13 декабря 2016 г. № 28-П «По делу о провер-
ке конституционности подп. 1 ст. 1301, подп. 1 

ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодек-
са Российской Федерации в связи с запросами Ар-
битражного суда Алтайского края» (далее – Поста-
новление КС РФ № 28-П), в соответствии с п. 2 ко-
торого признаны не соответствующими Конститу-
ции Российской Федерации ее ст. 17 (ч. 3), 19 (ч. 1 
и 2), 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3), положения подп. 1 ст. 1301, 
подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК в той мере, 
в какой в системной связи с п. 3 ст. 1252 ГК и дру-
гими его положениями они не позволяют суду при 
определении размера компенсации, подлежащей 
выплате правообладателю в случае нарушения ин-
дивидуальным предпринимателем при осущест-
влении им предпринимательской деятельности 
одним действием прав на несколько объектов ин-
теллектуальной собственности, определить с уче-
том фактических обстоятельств конкретного дела 
общий размер компенсации ниже минимального 
предела, установленного данными законоположе-
ниями; если размер подлежащей выплате компен-
сации, исчисленной по установленным данными 
законоположениями правилам с учетом возмож-
ности ее снижения, многократно превышает раз-
мер причиненных правообладателю убытков (при 
условии, что эти убытки поддаются исчислению с 

разумной степенью достоверности, а их превыше-
ние должно быть доказано ответчиком) и если при 
этом обстоятельства конкретного дела свидетель-
ствуют, в частности, о том, что правонарушение 
совершено индивидуальным предпринимателем 
впервые и что использование объектов интеллек-
туальной собственности, права на которые при-
надлежат другим лицам, с нарушением этих прав 

Рис. 1. РИД и СИ, по 
которым возможно 
взыскание компен-
сации в двукратном 
размере стоимости 
права использования
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не являлось существенной частью его предприни-
мательской деятельности и не носило грубый ха-
рактер; 

– Постановление Конституционного Суда РФ 
от 24 июля 2020 г. № 40-П «По делу о проверке кон-
ституционности подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации в связи с запро-
сом Пятнадцатого арбитражного апелляционно-
го суда» (далее – Постановление КС РФ № 40-П), 
в соответствии с которым подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК 
Российской Федерации признан не соответствую-
щим Конституции Российской Федерации, ее ст. 17 
(ч. 3), 19 (ч. 1 и 2), 34 и 55 (ч. 3), в той мере, в ка-
кой эта норма в системной связи с общими поло-
жениями Гражданского кодекса Российской Феде-
рации о защите исключительных прав, в том чи-
сле с п. 3  ст. 1252, не позволяет суду при определе-
нии размера компенсации, подлежащей выплате 
правообладателю в случае нарушения индивиду-
альным предпринимателем при осуществлении 
им предпринимательской деятельности исклю-
чительного права на один товарный знак, снизить 
с учетом фактических обстоятельств конкретного 
дела общий размер компенсации, если такой раз-
мер многократно превышает величину причинен-
ных правообладателю убытков (убытки поддаются 
исчислению с разумной степенью достоверности, 
а их превышение должно быть доказано ответчи-
ком) и если при этом обстоятельства конкретного 
дела свидетельствуют, в частности, о том, что пра-
вонарушение совершено индивидуальным пред-
принимателем впервые и что использование объ-
ектов интеллектуальной собственности, права на 
которые принадлежат другим лицам, с нарушени-
ем этих прав не являлось существенной частью его 
предпринимательской деятельности и не носило 
грубый характер.

Таким образом, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации дважды указал на необходи-
мость пересмотра установленного действующим 
гражданским законодательством порядка расчета 
компенсации за незаконное использование товар-
ного знака;

– Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» (далее – Постановление № 10), которое 
подробно регламентирует, каким образом следу-

ет поступать суду при определении размера под-
лежащей взысканию с нарушителя компенсации. 
При этом особо отмечено, что, заявляя требование 
о взыскании компенсации в размере от 10 тыс. до 
5 млн руб., истец должен представить обоснова-
ние размера взыскиваемой суммы, подтверждаю-
щее, по его мнению, соразмерность требуемой им 
суммы компенсации допущенному нарушению, за 
исключением требования о взыскании компенса-
ции в минимальном размере.

Заявляя требование о взыскании компенса-
ции в двукратном размере стоимости права ис-
пользования результата интеллектуальной дея-
тельности или средства индивидуализации либо 
в двукратном размере стоимости контрафактных 
экземпляров (товаров), истец должен представить 
расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а так-
же документы, подтверждающие стоимость права 
использования либо количество экземпляров (то-
варов) и их цену (п. 61 Постановления № 10).

Практика показывает, что при предъявлении 
исковых требований, рассчитанных «в двукрат-
ном размере стоимости права использования», 
цена иска определяется истцами, как правило, на 
основании имеющегося лицензионного догово-
ра. В судебной практике также встречаются ситу-
ации, когда цена иска обосновывается расчетами 
со ссылками на заключение специалиста или на 
отчет об оценке стоимости права использования 
РИД и/или СИ.

Представление правообладателем в суд для 
обоснования размера взыскиваемой компенса-
ции лицензионного договора не всегда связано 
с целями защиты и восстановления нарушенных 
прав истца. 

Например, в решении Арбитражного суда 
Приморского края от 19 мая 2016 г. по делу № А51-
34352/2014 суд указал, что истцом был избран спо-
соб защиты, позволяющий получить от взыскания 
компенсации доход, значительно превышающий 
возможную при предотвращении правонаруше-
ния прибыль, в связи с чем истцу выгоднее полу-
чить максимальную компенсацию, а не заявлять 
свои претензии немедленно после того, как стало 
известно о факте нарушения. Истец допустил зло-
употребление, при котором несоразмерность ком-
пенсации последствиям нарушения прав истца вы-
годна истцу и не мотивирует его к осуществлению 
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действий, направленных на предотвращение пра-
вонарушения. 

В судебной практике есть примеры судебных 
дел, когда суд снижал размер компенсации, по-
скольку представленный истцом лицензионный 
договор не мог являться безусловным доказатель-
ством цены и когда стоимость лицензии являлась 
неоправданной для применения к расчету суммы 
компенсации.

Так, в постановлении Третьего арбитражного 
апелляционного суда от 20 июля 2018 г. по делу 
№ А33-28024/2017, постановлении Суда по ин-
теллектуальным правам от 24 мая 2017 г. № С01-
693/2016 по делу № А45-20577/2015 суды учли, 
что аффилированность сторон лицензионного 
договора может влиять на установленный в этом 
договоре размер лицензионного вознагражде-
ния. В таком случае правообладателю требуется 
подтвердить соответствие определенной в дого-
воре цены неисключительной лицензии рыноч-
ным ценам.

Вопрос об аффилированности сторон лицен-
зионного договора, представленного для расче-
та размера компенсации, поднимался также в по-
становлении СИП от 03 декабря 2019 г. № С01-
1177/2019 по делу № А52-5093/2018.

Отчасти именно решению проблемы с не
справедливыми и завышенными суммами ком-
пенсации в двукратном размере стоимости пра-
ва использования и с явными злоупотребления-
ми со стороны истцов-правообладателей посвя-
щено Постановление КС РФ № 40-П, в котором 
суд подчеркнул, что взыскание такой компенса-
ции должно способствовать именно восстанов-
лению нарушенных прав правообладателя, но не 
его обогащению. 

Сложившаяся судебная практика исходит 
из того, что установленный  оспариваемой нор-
мой  размер компенсации – в виде двукратной 
стоимости права использования товарного зна-
ка или двукратной цены товаров, на которых он 
незаконно размещен, – является единственно 
возможным, суды не вправе его снижать и могут 
лишь с учетом фактических обстоятельств дела 
установить иную цену товара или права исполь-
зования.

При этом изложенная в Постановлении КС РФ 
№ 28-П позиция часто толкуется как подлежащая 

применению только в случаях одновременного 
нарушения исключительных прав на несколько 
объектов интеллектуальной собственности и на 
этом основании не используется в делах, анало-
гичных рассматриваемому, в котором ответчи-
ком нарушены права каждого из истцов на один 
товарных знак. Кроме того, многие суды исходят 
из того, что снижение суммы компенсации на ос-
новании данной позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации возможно, только если ее 
размер рассчитывается по правилам подп. 1 п. 4 
ст. 1515 ГК РФ.

Такая практика, по мнению Конституционно-
го Суда Российской Федерации, приводит к чрез-
мерному смещению баланса интересов в пользу 
правообладателей, в связи с чем Суд счел возмож-
ным указать, что сформированные им в Постанов-
лении № 28-П позиции имеют универсальный ха-
рактер, то есть должны учитываться не только при 
использовании тех норм, конституционность ко-
торых была проверена при вынесении данного по-
становления, в идентичных обстоятельствах, но 
и в аналогичных ситуациях.

При этом Конституционным Судом Россий-
ской Федерации отмечено, что появляются риски 
заключения лицензионных договоров лишь для 
обоснования большого размера взыскиваемой 
компенсации, без намерения их реально испол-
нять. Такое злоупотребление должно быть исклю-
чено при установлении и исследовании факти-
ческих обстоятельств дела судом, имеющим воз-
можность оценить доказательства исполнения 
договора.

В этой связи Конституционный Суд Россий-
ской Федерации обратил особое внимание на обя-
занность суда исследовать доказательства, отно-
сящиеся к допущенному нарушению и условиям 
правомерного использования товарного знака, 
на стоимость которого ссылается истец, посколь-
ку, например, факт отсутствия лицензионного до-
говора между истцом и ответчиком не может слу-
жить безусловным доказательством нарушения 
прав правообладателя. Необходимо, в частности, 
выяснить, является ли ответчик–предпринима-
тель лицом, производящим продукцию, на ко-
торую наносится товарный знак, или лишь осу-
ществляет розничную торговлю товарами, про-
изведенными третьими лицами – лицензиатами, 
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получившими от правообладателя право исполь-
зовать товарный знак, – в последнем случае за-
ключение лицензионного договора между таким 
предпринимателем и правообладателем вообще 
не требуется (ст. 1487 ГК РФ).  

Ярким примером такого договора, единст-
венной целью которого было обоснование боль-
шего размера компенсации «в двукратном раз-
мере стоимости права использования», стал ли-
цензионный договор (неисключительная лицен-
зия на срок до 22 июля 2024 г.) на использование 
товарного знака по свидетельству РФ № 289416, 
заключенный 01 октября 2016 г. (РД0233648 от 
09 октября 2017 г.) между ОАО «Рикор Электро-
никс» (лицензиар) и ООО «Техносфера» (лицен-
зиат) с завышенной ставкой роялти (7%) и за-
вышенным размером паушального платежа (90 
тыс. руб). Об обстоятельствах построения иска-
женных, искусственных договорных отношений, 
имитации реальной экономической деятельнос-
ти свидетельствуют среди прочих действия ор-
гана управления общества: на текущий момент 
первоначальный собственник и директор ООО 
«Техносфера», который и заключал лицензион-
ный договор РД0233648 в 2016 г., ввел в  состав 
участников ООО «Техносфера» так называемо-
го массового директора, назначил его генераль-
ным директором общества, а затем продал свою 
долю в ООО «Техносфера» обществу. Поведение 
учредителя и руководителя общества в совокуп-
ности с отсутствием документального подтвер-
ждения исполнения заключенного в 2016 г. ли-
цензионного договора указывают на фиктив-
ный характер сделки.

В случаях, когда размер вознаграждения по 
лицензионному договору, или расчетное значение 
стоимости права использования по мнению суда 
и лиц, участвующих в деле, не может служить до-
казательством цены, которая при сравнимых об-
стоятельствах обычно взимается за правомерное 
использование результатов интеллектуальной де-
ятельности и/или средств индивидуализации ист-
ца, по ходатайству сторон процесса может быть 
назначена финансово-экономическая судебная 
экспертиза с целью определения стоимости права 
использования РИД и/или СИ.

В соответствии с целями экспертного иссле-
дования [1] и поставленными судом задачами 

судебные эксперты решают две группы эксперт
ных задач: идентификационные и диагностиче-
ские.

Идентификационные задачи в делах о взыска-
нии компенсации («в двукратном размере стои-
мости права использования») связаны с установ-
лением фактов использования/неиспользования 
объекта (рис. 1), нарушения прав, сведений о пра-
вообладателях, нарушителях прав, объектах нару-
шения и объектах-аналогах, о способах и периоде 
нарушения прав.

Диагностические задачи связаны с установ-
лением истории возникновения и перехода прав, 
объема нарушенных прав, с определением пока-
зателей финансово-хозяйственной деятельности 
правообладателя, пользователей (лицензиатов), 
нарушителя, с расчетами ставок роялти, паушаль-
ного платежа (при необходимости), цены в срав-
нимых обстоятельствах, с выявлением эффектов, 
создаваемых за счет владения, использования или 
отказа [2] от использования объектов интеллекту-
альной собственности, права на которые наруше-
ны/используются.

Разберем на примере так называемого «се-
рийного дела» ОАО «Рикор Электроникс» о взы-
скании компенсации за нарушение исключитель-
ного права на товарный знак по свидетельству РФ 
№ 289416 основные (типовые) ошибки истцов, от-
ветчиков и судебных экспертов и рассмотрим ал-
горитм REVARES процедуры стейкхолдер-анали-
за, повышающей достоверность исходных данных 
и обоснованность заключения эксперта. 

Авторами было проанализировано 568 ар-
битражных дел за период с 2013 по 2021 г.г. (см. 
табл. 1), из которых в 77 делах были заключены 
мировые соглашения, в которых размер ком-
пенсации был зафиксирован в диапазоне от 10 
до 130 тыс. руб., а в 93 были назначены судеб-
ные экспертизы с результатами оценки стоимо-
сти права использования товарного знака, отли-
чающимися друг от друга более чем в 900 раз. 
Примерно в половине проведенных судебных 
экспертиз эксперт: а) не указал период нару-
шения и дату, по состоянию на которую он рас-
считывал стоимость права использования; б) 
некорректно описал объект исследования, что 
привело к ошибкам в выборе исходных данных 
и методов расчета. 
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Пассивная процессуальная позиция ответчиков, 
большинство из которых являлись индивидуальны-
ми предпринимателями, при относительно невысо-
кой цене иска и вынужденной необходимости нести 
судебные издержки на квалифицированную юриди-
ческую помощь в размере, зачастую превышающем 
цену иска, приводила к тому, что судебные эксперти-
зы, часть из которых можно было бы отнести к недо-
пустимым доказательствам, не оспаривались. 

Одним из элементов проводимых судебных 
и/или внесудебных финансово-экономических экс
пертиз по технологии #IPValuationschool является 
стейкхолдер-анализ, который разработан экспер-
тами Школы оценщиков интеллектуальной собст-
венности и проводится с целью исключения влия-
ния заинтересованных сторон (стейкхолдеров) на 
результаты экспертизы.

В табл. 2 представлены основные стейкхол-
деры, которые могут быть прямо или косвенно 

заинтересованы в результатах судебной экспер-
тизы («по определению цены в сравнимых об-
стоятельствах») и влиять на ее результаты пу-
тем воздействия на исследуемые информаци-
онные носители (исходные данные). В табл. 3 
в  обобщенной форме представлены параметры 
«расчетной модели стоимости права использова-
ния товарного знака», каждый параметр которой 
имеет значения мин. и макс., определяемые экс
пертом на основании материалов дела и сущест-
вующих методов расчета. Использование алго-
ритма REVARES при получении оценок каждой 
стороной судебного процесса каждого параметра 
(табл. 2 и табл. 3) в совокупности позволяет по-
высить объективность, обоснованность и прове-
ряемость результатов судебной экспертизы и ми-
нимизировать возможные искажения исходных 
данных со стороны заинтересованных лиц (стейк
холдеров).

Год 2013 2017 2018 2019 2020 2021 Итого

Дел в год: 4 46 178 242 62 36 568

из них мировые 0 4 33 26 10 4 77

мировые в % к году 0 9% 19% 11% 16% 11%  

судебных экспертиз в год 0 1 18 64 10 0 93

экспертизы в % к году 0 2% 10% 26% 16% 0%  

Таблица 1. Статистика по серийному делу «Рикор Электроникс»

Таблица 2. Алгоритм REVARES выявления заинтересованности стейкхолдера

Наименование 
стейкхолдера

Возможные ожидания 
стейкхолдера по 

отношению к величине 
получаемого результата

Условия выявления заинтересованности

Представитель 
ответчика

Заинтересованность 
в нижней границе 

диапазона

Определение стоимости права использования товарного знака за 
период с Дата1 по Дата2 по состоянию на Дата2, определяемой на 
основе i-го количества параметров расчетной модели, каждый из 
которых находится в диапазоне [ Pmin

i ; Pmax
i

], исходя из цены, ко-
торая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за право-
мерное использование товарного знака. При этом расчетное зна-
чение искомой величины находится в диапазоне [ Cmin

❑ ;Cmax
❑ ].

Если Ответчик представляет исходные данные в материалы дела 
( O¿

i ¿  по одному (или нескольким) параметру из [ Pmin
i ; Pmax

i ], 
значение которого стремится к Pmin

i , и при этом итоговое зна-
чение расчетной величины стремится к Cmin

❑ .
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Наименование 
стейкхолдера

Возможные ожидания 
стейкхолдера по 

отношению к величине 
получаемого результата

Условия выявления заинтересованности

Представитель 
истца

Заинтересованность 
в верхней границе 

диапазона

•	 Определение стоимости права использования товарного знака 
за период с Дата1 по Дата2 по состоянию на Дата2, определяе-
мой на основе i-го количества параметров расчетной модели, 
каждый из которых находится в диапазоне [ Pmin

i ; Pmax
i ], ис-

ходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за правомерное использование товарного знака. При 
этом расчетное значение искомой величины находится в диапа-
зоне [ Cmin

❑ ;Cmax
❑ ].

•	 Если Истец в судебном процессе представляет исходные данные 
в материалы дела ( O plf

i ¿  по одному или нескольким параме-
трам из [ Pmin

i ; Pmax
i ], значение которого стремится к Pmax

i , 
и при этом итоговое значение расчетной величины стремится 
к Cmax

❑
.

Судебный 
эксперт 

(специалист, 
рецензент)

Заинтересованность 
в нижней границе 

диапазона

•	 Определение стоимости права использования товарного знака 
за период с Дата1 по Дата2 по состоянию на Дата2, определяе-
мой на основе i-го количества параметров расчетной модели, 
каждый из которых находится в диапазоне [ Pmin

i ; Pmax
i ], ис-

ходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обыч-
но взимается за правомерное использование товарного знака. 
При этом расчетное значение искомой величины находится 
в диапазоне [ Cmin

❑ ;Cmax
❑ ].

•	 Если в процессе расчета экспертом из всех возможных зна-
чений [ Pmin

i ; Pmax
i ] необоснованно выбираются параметры 

расчетной модели (исходные данные), стремящиеся к Pmin
i , 

и  при этом итоговое значение расчетной величины стремит-
ся к Cmin

❑
.

Заинтересованность 
в верхней границе 

диапазона

•	 Определение стоимости права использования товарного знака 
за период с Дата1 по Дата2 по состоянию на Дата2, определяе-
мой на основе i-го количества параметров расчетной модели, 
каждый из которых находится в диапазоне [ Pmin

i ; Pmax
i ], ис-

ходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обыч-
но взимается за правомерное использование товарного знака. 
При этом расчетное значение искомой величины находится 
в диапазоне [ Cmin

❑ ;Cmax
❑ ].

•	 Если в процессе расчета экспертом из всех возможных значе-
ний [ Pmin

i ; Pmax
i ] необоснованно выбираются параметры рас-

четной модели (исходные данные), стремящиеся к Pmax
i , и при 

этом итоговое значение расчетной величины стремится к Cmax
❑ .

Справедливая оценка

•	 Примененная модель обоснована, используется не менее двух 
методов для расчета важнейших параметров расчетной моде-
ли, все используемые исходные данные строго обоснованы или 
(при наличии неопределенности, присущей любому рынку, 
включая рынок интеллектуальных прав) экспертом выбирается 
медианное ( Oexp

i
) значение из диапазона [ Pmin

i ; Pmax
i ] воз-

можных значений каждого параметра расчетной модели и при 
этом итоговое значение искомой величины находится внутри 
диапазона [ Cmin

❑ ;Cmax
❑

].
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Например, в семи судебных делах по искам 
АО «Рикор Электроникс» (А67-9651/2018, А67-
9635/2018, А67-9641/2018, А67-9653/2018, А67-
9643/2018, А67-9637/2018, А67-9648/2018) были на-
значены судебные экспертизы, а их проведение 
поручено одному и тому же эксперту, который во 
всех случаях нарушения прав на товарный знак 
№ 289416 (несмотря на разные даты, объем контра
фактного товара и периоды нарушений) оценил 
стоимость права использования товарного зна-
ка в каждом случае одинаково – в размере 28 400 
руб.. Единый размер определенной экспертом сто-
имости права использования при разности обсто-
ятельств судебных дел обусловлен допущенными 
экспертом ошибками в выборе исходных данных 
и методов расчета, не описанных ни в одном об-
щепринятом источнике. 

В тридцати других судебных делах по искам 
АО «Рикор Электроникс» (объединенных в одно 
А03-9634/2019) с ценой иска в 180 тыс. рублей 

была назначена и проведена судебная эксперти-
за с использованием алгоритма REVARES по ме-
тодике, частично опубликованной в [3], которая 
показала существенное завышение цены иска. Во 
всех случаях истец обосновал размер иска в дву-
кратном размере стоимости права использования 
(с учетом подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ) на основании 
лицензионного договора с завышенным размером 
паушального платежа (90 тыс. руб.) и ставки роял-
ти (7%), что было показано в [4]. Во всех 30 случаях 
размер компенсации являлся неоправданно завы-
шенным, не отвечал критериям справедливости 
и соразмерности допущенному нарушению.

В судебном деле А03-9634/2019 часть ответ-
чиков отказалась от проведения экспертизы, по-
этому Арбитражный суд Алтайского края (судья 
М.А. Кулик), выделив их в отдельное производст-
во по делу А03-20889/2019, самостоятельно рас-
считал размер компенсации на основании имею-
щихся в материалах дела доказательств, который 

№ 
п/п

Наименование 
параметра расчетной 

модели

Граничные значения Наиболее вероятное значение 
параметра по мнению

мин среднее макс эксперта истца ответчика

1 Длительность 
использования 

(нарушения), дней

Pmin
1 Pavg

1 Pmax
1 Oexp

1 O plf
1 O¿

1

2 Объем нарушения, шт. Pmin
2 Pavg

2 Pmax
2 Oexp

2 O plf
2 O¿

2

3 Объем нарушения,  
тыс. руб.

Pmin
3 Pavg

3 Pmax
3 Oexp

3 O plf
3 O¿

3

4 Объем продаж ХХХ 
за 2016-2020 гг., шт.

Pmin
4 Pavg

4 Pmax
4 Oexp

4 O plf
4 O¿

4

5 Объем продаж ХХХ 
за 2016-2020 гг., тыс. руб.

Pmin
5 Pavg

5 Pmax
5 Oexp

5 O plf
5 O¿

5

6 Себестоимость ХХХХ 
за 2016-2020 гг., тыс. руб.

Pmin
6 Pavg

6 Pmax
6 Oexp

6 O plf
6 O¿

6

7 Рентабельность продаж 
ХХХХ за 2016-2020 гг.

Pmin
7 Pavg

7 Pmax
7 Oexp

7 O plf
7 O¿

7

8 Ставка роялти за 
использование ХХХХ

Pmin
8 Pavg

8 Pmax
8 Oexp

8 O plf
8 O¿

8

9 Ставка роялти за 
использование всех РИД 
и СИ в продукции ХХХХ

Pmin
9 Pavg

9 Pmax
9 Oexp

9 O plf
9 O¿

9

Таблица 3. Параметры расчетной модели и их оценка сторонами процесса
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для разных случаев находился в диапазоне от 24,7 
до 25,0 тыс. руб. округленно. Рассчитанный су-
дом размер компенсации в деле А03-20889/2019 
отличался от результатов экспертизы в деле А03-
9634/2019 более чем в 600 раз. В последнем деле 
суд, оставаясь в рамках избранного истцом спосо-
ба расчета компенсации, с учетом имеющихся до-
казательств фактически установил иную цену пра-
ва использования, что привело к уменьшению за-
явленного правообладателем в иске размера ком-
пенсации.

Результат рассмотрения судебных дел о взы-
скании компенсации за нарушение исключитель-
ных прав на товарные знаки во многом зависит от 
процессуального поведения сторон, а в случае на-
значения по делу судебной экспертизы – от прове-
денного судебным экспертом исследования.

Среди основных (типичных) ошибок лиц, уча-
ствующих в судебных делах о взыскании ком-
пенсации за нарушение исключительного права 
«в  двукратном размере стоимости права исполь-
зования», можно выделить следующие типовые 
ошибки истцов:

•	 На этапе подачи иска далеко не всегда гото-
вится расчет разными [6] методами (преду
смотренными правовой нормой способами) 
и обоснование размера исковой суммы, под-
тверждающей ее соразмерность допущенному 
нарушению. Например, в деле А41-93039/2021 
суд снизил в 5 раз цену иска в 1 млн. руб., хотя 
расчет цены одним из предусмотренных за-
коном способов (в двукратном размере сто-
имости контрафактных товаров, подп. 2 п. 4 
ст. 1515 ГК РФ) давал результат в 1,7 млн. руб. 

•	 В процессе обоснования размера компенсации 
истец часто существенно занижает или завы-
шает цену иска из-за использования необосно-
ванных данных об объекте исследования [6], 
объеме и периоде нарушения прав на РИД и/
или СИ. Например, в деле А27-25452/2019 (то-
варный знак «БЕЛАЗ» по свидетельству Роспа-
тента № 24132) цена иска в 100 тыс. руб. была 
определена истцом без привлечения специа-
листов в области финансово-экономической 
экспертизы. Анализ открытых данных пока-
зал, что период использования товарного зна-
ка составил 498 дней, объем нарушения – 54,1 
млн. руб., ставка роялти – 2,6%, стоимость пра-

ва использования товарного знака – 1,41 млн. 
руб., а компенсация «в двойном размере сто-
имости права использования» – 2,81 млн. руб. 
Таким образом, расчетный размер компенса-
ции оказался выше цены иска и взысканной 
суммы примерно в 28 раз. 

Типовые ошибки ответчиков.
•	 Оспаривая размер требуемой компенсации 

и представляя соответствующие доказательст-
ва в пользу его уменьшения, ответчики редко 
обращаются за помощью специалистов в  об-
ласти финансово-экономической судебной экс
пертизы по определению стоимости права 
использования РИД и/или СИ. 

•	 Не являясь ip-экспертом, ответчик не в состоя-
нии выявить процессуальные ошибки (напри-
мер, при наличии в деле другого заключения 
или отчета об оценке), недопустимые доказа-
тельства, обоснованно уменьшить предъявля-
емый размер компенсации или договориться 
о разумном урегулировании убытков.

•	 В отдельных случаях советы ip-эксперта по-
зволяют скорректировать выбранную страте-
гию защиты или оспорить имеющиеся в деле 
доказательства, включая иные заключения экс
пертов (или отчет об оценке).

Типовые ошибки судебных экспертов.
•	 Некорректное описание объекта исследования 

и, соответственно, выбор ошибочных исход-
ных данных и методов расчета.

•	 Допускаются ошибки при определении перио-
да использования РИД и/или СИ.

•	 Использование данных, не соответствующих 
обстоятельствам дела, стоящей задаче и вы-
бранным методам оценки [7].

•	 Нечеткость, неопределенность и неполнота 
формулировок вопроса для экспертного иссле-
дования приводит к вероятностным выводам 
и признанию заключения недопустимым до-
казательством.

•	 Вместо экспертного заключения готовится от-
чет об оценке стоимости по состоянию на дату, 
не соответствующую периоду нарушения, с не-
обоснованными допущениями, вероятностны-
ми выводами и ошибками в исходных данных.
Предложенный алгоритм и процедуры мо-

гут быть дополнены специальными вопросника-
ми, которые вместе с расчетными алгоритмами 
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и методами извлечения исходных данных позво-
лят юристам и судебным экспертам совершенст-
вовать судебную практику в многочисленных «се-
рийных делах», связанных с нарушением исклю-
чительного права на товарные знаки и объекты 
авторского права. На большой статистике (за по-
следнее 10 лет было возбуждено более 100 тыс. ар-
битражных дел по товарным знакам и объектам 
авторского права) можно проводить и качествен-
ные, и количественные исследования, представля-
ющие практическую ценность, как для начинаю-

щих, так и для опытных практикующих юристов, 
оценщиков и судебных экспертов.

Частично, с методическими рекомендациями 
по описанию объекта исследования судебной экс
пертизы можно познакомиться в Главе 4 (Судеб-
ная экспертиза и оценка размера компенсации) 
пособия из серии «Библиотека российского су-
дьи» (Компенсация как способ защиты нарушенных 
исключительных прав: проблемы и решения [3]), со-
авторами которого выступили авторы настоящей 
статьи.
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Современный мир характеризуется стреми-
тельным развитием цифровых технологий в це-
лом и искусственного интеллекта в частности, ко-
торый может включать применение технологии 
Text and Data Mining (далее – TDM). 

Развитие человечества и технологий ставит 
перед мировым сообществом новые проблемы, 
связанные с вопросами использования объек-
тов авторских и смежных прав в условиях раз-
вития цифровых технологий. Возникает множе-
ство вопросов: можно ли признать свободным 
использование объектов авторских и смежных 

прав для обучения искусственного интеллекта? 
Нарушаются ли исключительные права при ис-
пользовании технологии TDM? Как найти ба-
ланс между интересами авторов и обладате-
лей смежных прав с одной стороны и  разви-
тием современных технологий с другой? Эти 
и многие другие вопросы являются как ни-
когда актуальными и требуют комплексного  
решения.

Настоящая статья посвящена анализу право-
вого регулирования технологий TDM. Исследуются 
следующие вопросы:

Свободное использование 
объектов авторских и смежных 
прав в условиях развития 
цифровых технологий на 
примере технологий TDM

Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с использованием объектов авторских и смеж-
ных прав в процессе применения технологий интеллектуального анализа текста и данных (TDM). В ста-
тье анализируются законодательства и правоприменительная практика различных стран (Российской 
Федерации, ЕС, США и Японии), использование конструкции свободного использования объектов авторских 
и смежных прав, встречающиеся проблемы и неточности.

Статья подготовлена на основании исследования, проведенного студентами НИУ ВШЭ под руковод-
ством Марии Александровны Кольздорф. В исследовании также принимали участие Дарья Рязанова, Анас-
тасия Кольцова, Дарья Парасоцкая, Кирилл Зотин, Юлия Шаталина, Анна Сердюкова, Полина Рякова, Ни-
гара Акперова.

Ключевые слова: 
свободное использование; искусственный интеллект; интеллектуальный анализ текста и данных; 
TDM, базы данных, произведения.
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– осуществляется ли использование объектов 
авторских (произведений и баз данных) и смеж-
ных прав (баз данных) по смыслу гражданского за-
конодательства в процессе применения техноло-
гий TDM;

– если да, какие правомочия правообладате-
лей затрагиваются на каждом этапе применения 
технологий TDM;

– является ли такое использование наруше-
нием исключительных прав, или оно попадает 
под существующие случаи свободного исполь
зования.

В статье проведен анализ не только россий-
ского, но и зарубежного нормативно-правово-
го регулирования, судебной практики и научных 
подходов. 

Структура работы представлена следую-
щим образом.  В части 1 рассмотрено понятие 
TDM, а также процесс анализа данных. В части 
2 рассмотрены способы использования объек-
тов авторских и смежных прав в рамках техно-
логий TDM с точки зрения гражданского законо-
дательства. В части 3 проведен анализ правово-
го регулирования ЕС в части случаев свободно-
го использования произведения, регулирования 
исключительного права на базу данных, а также 
проанализированы нововведения относитель-
но случаев свободного использования. В части 4 
проанализирован подход, реализуемый в США, а 
в части 5 – подход Японии. Часть 6 представляет 
собой анализ правового регулирования Россий-
ской Федерации, в частности регулирования ко-
пирования, которое носит временный или слу-
чайный характер (подп. 1 п. 2 ст.  1270 ГК РФ), 
и свободного использования в рамках ст.  1274 
и 1335.1 ГК РФ. В части 7 изучена возможность 
установления договорных и технических ог-
раничений с целью препятствия технологии 
TDM. По итогам проведенного анализа сдела-
ны общие выводы и выдвинуты предложения 

по совершенствованию существующего регули
рования.

 
1. Понятие TDM
Для понимания сути проблемы, рассматривае-

мой в настоящей работе, необходимо дать опреде-
ление понятию TDM.

С увеличением мощности компьютерной об-
работки и всеобщим распространением большо-
го объема данных в Интернете стал развиваться 
новый инструмент исследования – Text and Data 
Mining, предполагающий интеллектуальный ана-
лиз текста и данных соответственно.

TDM – это особый инструмент, который соби-
рает информацию в цифровой форме различны-
ми способами (путем извлечения, копирования 
и т. д.) с помощью автоматических программных 
средств, анализирует ее и представляет результат, 
соответствующий запросу, как правило в виде ил-
люстрации закономерностей, тенденций, корре-
ляций1. Следует отметить, что в отличие, напри-
мер, от искусственного интеллекта2, технологии 
TDM в настоящий момент не нашли какого-либо 
нормативного закрепления в действующем зако-
нодательстве Российской Федерации. Вместе с тем 
они активно развиваются в Европе, что будет рас-
смотрено далее.

Примеров использования алгоритмов TDM ве-
ликое множество, в том числе проведение анали-
за статей в медицинских журналах для выявле-
ния связи в появлении болезни; анализ торговы-
ми площадками поведения покупателей в целях 
выявления спроса и их предпочтений (например, 
практика Амазона). Технологии TDM проникают и 
в сферу искусства, подтверждением чему является 
проект Next Rembrandt3.

Во избежание смешения таких «популяр-
ных» современных технологий, как TDM, искус-
ственный интеллект, Большие данные (англ. 
Big Data), считаем необходимым определить их 

1	 См. также: Article 2 of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright 
and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC.

2	 См.: Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 
регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интел-
лекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 
Федерального закона “О персональных данных”».

3	 См. сайт проекта Next Rembrandt. URL: https://www.nextrembrandt.com (дата обращения: 25 июня 2021 г.).
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4	 По общему правилу выделяют две технологии машинного обучения:
1.	Глубокое машинное обучение (англ. deep learning) – это вид машинного обучения, при котором ИИ с помощью множества 

нейронных сетей распознает собранные данные, после чего группирует и классифицирует их. Важно, что обрабатыва-
емые данные воспринимаются ИИ без каких-либо комментариев и уточнений со стороны человека, в том виде, кото-
ром они существуют в объективной действительности. См.: A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines // 
High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. February, 2019. URL: European Commission, official website (europa.eu) (дата 
обращения: 25 ноября 2020 г.); Duque Lizarralde, Marta, A guideline to artificial intelligence, machine learning and intellectual 
property. (September 2020). 4iP Council.

2.	Машинное обучение (англ. Machine Learning), в рамках которого выделяют 3 основных метода:
a.	Контролируемое обучение (англ. Supervised learning) – наиболее распространенный метод машинного обучения, в про-

цессе которого ИИ получает информацию, снабженную пояснениями человека (англ. labelled data);
b.	Неконтролируемое обучение (англ. Unsupervised learning) – метод обучения, при котором ИИ получает «чистую» инфор-

мацию без каких-либо пояснений (англ. unlabelled data) и учится определять сходства и различия, проводить параллели;
c.	Обучение с подкреплением (англ. Reinforcement learning), в процессе которого ИИ собирает данные из окружающей 

среды, самостоятельно обрабатывает и принимает решение, после чего человек оценивает ее решение и посылает сигнал 
(правильное / неправильное).

См.: A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines // High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. February, 
2019. URL: European Commission, official website (europa.eu) (дата обращения: 25 ноября 2020 г.).

5	 Theodoros Chiou. Copyright lessons on Machine Learning: what impact on algorithmic art? //10 (2020) JIPITEC 398 para 1.  URL: 
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-3-2019/5025 (дата обращения: 15 мая 2021 г.).

6	 Christophe Geiger, Giancarlo Frosio and Oleksandr Bulayenko. Text and Data Mining: Articles 3 and 4 of the Directive 2019/790/
EU URL:// file:///C:/Users/79856/Downloads/SSRN-id3470653.pdf (дата обращения: 15 мая 2021 г.).

7	 Value and benefits of text mining. URL: www.jisc.ac.uk/reports/value-and-benefits-of-text-mining (Дата обращения 18 мая 
2021 г.).

соотношение. TDM, представляя собой метод ин-
теллектуального анализа текста и данных, высту-
пает необходимым инструментом для машин-
ного обучения искусственного интеллекта (англ. 
Machine learning4)5. Большие данные как огром-
ный массив информации – это тот необходимый 
ресурс, на основе которого может осуществлять-
ся обучение искусственного интеллекта, а также 
проводиться интеллектуальный анализ с целью 
выявления закономерностей.

Процесс анализа данных состоит из следую-
щих этапов.

1. Определяются материалы, которые долж-
ны быть проанализированы (такие, как объекты 
авторских прав или данные, отдельно собранные 
и/или организованные в уже существующую базу 
данных).

2. Происходит электронное копирование сущест-
венного количества материалов, что включает в себя:

a) перевод материалов в машиночитаемый 
формат, который может быть распознан и извле-
чен используемым программным продуктом;

b) иногда (но не всегда) загрузка предвари-
тельно обработанных материалов на платформу 
(зависит от используемой технологии).

3. Непосредственно лексический и тексту-
альный анализ данных в зависимости от запроса 
пользователя.

4. Извлечение данных, их вывод в финаль-
ный результат и последующее предоставление 

результатов лицу, сформировавшему запрос, 
в виде текста, статистики либо в ином заданном 
формате6.

На рисунке ниже представлена иллюстрация 
работы технологий TDM, составленная некоммер-
ческой компанией Jisc7.

2. Способы использования объектов 
авторских и смежных прав в рамках 
технологий TDM

Определив алгоритм деятельности технологии 
TDM, следует рассмотреть первый интересующий 
нас вопрос: осуществляется ли использование 
объектов авторских и смежных прав по смыслу 
гражданского законодательства в процессе приме-
нения технологий TDM, и если да, то какова спе-
цифика способов использования в зависимости от 
этапов TDM.
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8	 Christophe Geiger, Giancarlo Frosio and Oleksandr Bulayenko. Text and Data Mining: Articles 3 and 4 of the Directive 2019/790/EU 
URL:// file:///C:/Users/79856/Downloads/SSRN-id3470653.pdf (дата обращения: 15 мая 2021 г.).

9	 Borghi M. Text & Data Mining. CopyrightUser.org, URL: copyrightuser.org/understand/exceptions/text-data-mining/. (дата обра-
щения 02 июня 2021 г.)

10	См., например: Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития / Гаврилов Э.П.; Отв. ред.: Рассу-
довский В.А. – М.: Наука, 1984.–222 c.

11	См., например: Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 3. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. 
А.П. Сергеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – 736 с.

Рассмотрим объекты авторских прав (произ-
ведения и базы данных). 

На первом этапе работы TDM определение 
объема материалов, которые должны быть проана-
лизированы, напрямую зависит от запроса поль-
зователя, а также от функциональных возможно-
стей TDM. Так, например, пользователь может са-
мостоятельно определить сферу поиска, поста-
вив «галочки» напротив нужных ресурсов; или же 
круг поиска может быть ограничен базой данных, 
на которой работает TDM. Таким образом, можно 
сделать вывод, что на первом этапе работы TDM 
объекты авторских и смежных прав не использу-
ются в ключе гражданского законодательства.

На втором этапе возможно несколько вариан-
тов функционирования TDM. Сначала происходит 
перевод материалов (в частности, произведений 
как объектов авторских прав) в машиночитаемый 
формат, который может быть распознан и извле-
чен программой для ЭВМ, после чего осуществля-
ется загрузка предварительно обработанных ма-
териалов в память компьютера (последний под
этап зависит от конкретно применяемой техноло-
гии и присутствует не всегда)8.

Возникает закономерный вопрос: является ли 
перевод материалов в машиночитаемый формат 
переводом в значении законодательства в обла-
сти интеллектуальной собственности и, соответ-
ственно, переработкой? Вероятно перевод текста 
в машиночитаемый формат, который произво-
дится перед анализом текста, нельзя считать пе-
реработкой материала. Под переводом в маши-
ночитаемый формат подразумевается не измене-
ние языка, на котором написан текст, с человече-
ского на язык программирования, а оцифровка 
с возможностью выделять отдельные слова и бук-
вы из текста. Таким образом, результат такого дей-
ствия в рамках работы TDM можно квалифициро-
вать как воспроизведение, т. е. копирование части 
исходного произведения. Переработка исходных 

произведений отсутствует, поскольку алгоритм не 
заменяет и не изменяет исходного текста9. 

Также в процессе деятельности TDM возмож-
но применение автоматического перевода текста 
с одного языка на другой (например, с помощью 
программного обеспечения Google Translator). 
В данном случае ответ на вопрос, является ли та-
кой перевод переработкой, неоднозначен. 

С одной стороны, перевод или другая перера-
ботка произведения предполагают создание про-
изводного произведения. Исходя из законодатель-
но закрепленных критериев охраноспособности 
объектов авторских прав, одним из которых яв-
ляется творческий характер деятельности авто-
ра, можно предположить, что переработка также 
должна носить творческий характер, в противном 
случае будет отсутствовать производное произве-
дение как объект авторского права. «Субъектом» 
перевода является программное обеспечение, ко-
торое не вкладывает какого-либо творческого тру-
да в осуществление перевода. Соответственно, 
в  случае автоматического перевода переработка 
отсутствует.

С другой стороны, с учетом расхождения мне-
ний о критерии творчества (в частности, вопрос 
о том, что именно должно носить творческий ха-
рактер – деятельность автора10 или же само произ-
ведение11), в скором времени с точки зрения твор-
чества может оцениваться не деятельность алго-
ритма, а творческий характер получившегося пе-
ревода. 

Таким образом, учитывая превалирующий 
в законодательстве подход о том, что творчеством 
должен характеризоваться труд автора, полагаем, 
что применение автоматического перевода текста 
с одного языка на другой не является переработ-
кой в контексте гражданского законодательства.

Говоря о втором подэтапе, на котором про-
исходит загрузка предварительно обработанных 
материалов в память некоего компьютера (носи-
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теля, системы), возможен такой способ использо-
вания, как воспроизведение. Вместе с тем не сто-
ит забывать, что краткосрочная запись произве-
дения, которая носит временный или случайный 
характер и составляет неотъемлемую и сущест-
венную часть технологического процесса, при со-
блюдении определенных условий не признается 
воспроизведением12, или же такое воспроизве-
дение признается случаем свободного использо-
вания13. Таким образом, наличие или отсутствие 
воспроизведения в данном случае зависит от ха-
рактера записи, что будет проанализировано в 
следующих разделах.

В рамках третьего этапа происходит анализ 
текста и данных. Иными словами, алгоритмы «чи-
тают» текст так же, как это делает человек. Если к 
тексту имеется законный доступ (в том числе сво-
бодный), то само «чтение» текста не является на-
рушением авторских прав.

Иначе обстоит ситуация с последним этапом, 
в рамках которого происходит извлечение необхо-
димых данных, их вывод в финальный результат 
и последующее предоставление результатов лицу 
в заданном формате. Результаты анализа могут 
представлять собой выдержки из анализируемого 
объема данных, различные графики, корреляции и 
т. д. Также итоговый «продукт» деятельности TDM 
может создаваться путем копирования определен-
ных слов, предложений или абзацев, с приведени-
ем ссылки на них. Упрощенным примером резуль-
татов деятельности TDM может служить сервис 
Google Scholar, который определяет релевантные 
запросу заголовки и отрывки текста из различных 
оцифрованных материалов14.

Ответ на вопрос, «является ли данный резуль-
тат переработкой объектов авторского права», от-
рицательный, потому что алгоритм не изменяет 

исходный материал, а лишь приводит подходящие 
примеры. 

Наиболее релевантным к данной ситуации 
способом использования является воспроизве-
дение. Очевидно, что в результатах выдачи со-
держатся лишь определенные отрывки из ориги-
нальных произведений, зачастую очень короткие 
(отдельные фразы, слова). В контексте авторско-
го права значение имеет ответ на вопрос, охра-
носпособна ли такая часть. Так, например, в соот-
ветствии с российским законодательством автор-
ско-правовая охрана распространяется на часть 
произведения при условии, что она является само-
стоятельным результатом творческого труда авто-
ра и выражена в объективной форме (отдельно от 
всего произведения в целом), а также сохранила 
свою узнаваемость как часть конкретного произ-
ведения15. В частности, при удовлетворении ука-
занных выше условий признаются охраноспособ-
ными частями произведения персонажи, отрывки 
текста (главы, абзацы), названия и т. д.16

Применительно к результатам анализа TDM 
в данном контексте важно оценивать каждую 
ситуацию индивидуально, устанавливая, явля-
ются используемые части произведений охра-
носпособными или нет. В отдельных случаях, 
когда результатом выдачи является статистика 
использованных слов и словосочетаний (напри-
мер, «в тексте словосочетание “морозный день” 
используется 3 раза»…), использование таких 
слов и словосочетаний, вырванных из контекста 
произведений, не будет составлять нарушение 
исключительного права. Такое использование 
не позволяет понять идею произведения и его 
содержание. Напротив, в тех случаях, когда в ре-
зультатах анализа содержатся охраноспособные 
части произведения, следует анализировать, 

12	См., например, подп. 1 п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации.
13	См, например, ст. 2 и 5 Директивы 2001/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О гармонизации 

некоторых аспектов авторских и смежных прав в информационном обществе» от 22 мая 2001 г.
14	См.: https://scholar.google.com/ (дата обращения: 02 июня 2021 г.).
15	См.: п. 7 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 81 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 

апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
16	См., например: российскую судебную практику (Определение Московского городского суда от 24 июля 2011 г. по делу 

№ 33-19534, Постановление 8 Арбитражного Апелляционного Суда по делу № А46-117/2014 от 07 ноября 2014 г., Поста-
новление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2014 г. № С01-597/2014 по делу № СИП-296/2013), 
судебную практику судов США (New Line Cinema Corp. v. Russ Berrie & Co., 161 F. Supp. 2d 293 (S.D.N.Y. 2001), Metro-
Goldwyn-Mayer v. American Honda Motor Co., 900 F. Supp. 1287 (C.D. Cal. 1995)). 
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является ли такое использование случаем сво-
бодного использования17. 

Очевидно, что самому алгоритму TDM как 
программе для ЭВМ неважно, что то или иное про-
изведение – это уникальное выражение мысли 
определенного автора. TDM в первую очередь вос-
принимает произведение как совокупность опре-
деленных сведений, факты, исходные данные. 
Творческие элементы, которые представляют со-
бой задумку автора и наделяют работу конкурент
ным преимуществом (фразовые обороты, уни-
кальные способы выражения и др.), не составля-
ют никакой пользы для программы18. Вместе с тем 
созданный продукт может конкурировать с ори-
гинальными произведениями, создавая потенци-
альную угрозу законным правам и интересам пер-
воначальных правообладателей, что требует от-
дельного анализа. 

Наконец на этапе представления результатов 
анализа в определенной форме потенциально воз-
можна реализация таких способов использования, 
как доведение до всеобщего сведения, распростра-
нение произведения (в случае если результаты вы-
ражаются на материальном носителе, который в 
дальнейшем отчуждается) или публичный показ19. 
Рассмотрим такой способ, как доведение до все-
общего сведения, поскольку он является наиболее 
актуальным в контексте развития цифровых тех-
нологий и сети Интернет.

Суть доведения до всеобщего сведения за-
ключается в том, что правообладатель при помо-
щи цифровой среды размещает произведение та-
ким образом, чтобы любое лицо могло получить 
доступ к произведению из любого места и в лю-
бое время по собственному желанию. Вместе с 
тем доведение до всеобщего сведения зависит от 
двух факторов.

1. Что представляет собой результат. Как уже 
отмечалось выше, результаты TDM могут пред-
ставлять собой выдержки из текста. Если такие вы-
держки охраняются авторским правом, такое ис-

пользование потенциально попадает под воспро-
изведение. Если же подобные действия не будут 
признаны воспроизведением, значит и доведение 
до всеобщего сведения отсутствует.

2. Цель использования. Если лицо использует 
результаты для собственных нужд, не публикуя их 
в сети Интернет с доступом для третьих лиц, дове-
дение до всеобщего сведения отсутствует.

Таким образом, вопрос о наличии доведения 
до всеобщего сведения должен исследоваться в ка-
ждом конкретном случае.

Также TDM может обрабатывать базы данных, 
охраняемых смежным правом. В связи с этим рас-
смотрим вопрос, затрагивает ли деятельность ал-
горитмов TDM на каком-либо этапе исключитель-
ное право изготовителя базы данных как объекта 
смежных прав. 

Исключительное право изготовителя вклю-
чает в себя правомочие извлекать материалы из 
базы данных и использовать их в последующем. 

Под извлечением закон понимает перенесе-
ние материалов на иной информационный но-
ситель, в то время как понятие использования 
не раскрывается. Ответ на вопрос о том, име-
ет ли место извлечение материалов, зависит от 
того, осуществляется ли перенесение информа-
ции из нее на новый информационный носи-
тель. Это зависит от технологических особенно-
стей TDM, в связи с чем ответ может быть раз-
личным применительно к каждой конкретной 
программе. Теоретически извлечение возмож-
но на втором этапе, когда происходит электрон-
ное копирование материалов в память програм-
мы. Однако отдельные юрисдикции по-разному 
подходят к квалификации такого копирования, 
что будет рассмотрено далее.

Что касается использования, названное пра-
вомочие в законе не раскрывается. В литерату-
ре использование толкуется как уже привычный 
по другим разделам ГК РФ контроль над исполь-
зованием в любой форме и любым способом (что 

17	Подробнее о способах свободного использования в контексте применения технологий TDM будет рассмотрено далее.
18	Joseph C. Gratz. Artificial Intelligence: The Ins and Outs of Copyright and AI // Artificial Intelligence: Intellectual Property Policy 

Considerations: conference. January, 2019. URL:  https://www.uspto.gov/about-us/events/artificial-intelligence-intellectual-
property-policy-considerations (дата обращения: 25 мая 2021 г.).

19	Например, демонстрация картины по итогам проекта Next Rembrandt. URL: https://www.nextrembrandt.com (дата обраще-
ния: 25 июнь 2021 г.).
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охватывает хранение экземпляров, их предложе-
ние к продаже, продажу и т. д.)20.

Обработка данных, включающая в себя извле-
чение и последующее использование содержа-
ния базы данных или ее части, при определенных 
обстоятельствах может приводить к нарушению 
смежного права. 

Таким образом, применительно к объектам 
авторских прав на этапах работы TDM потенци-
ально возможна реализация такого способа ис-
пользования, как воспроизведение. Доведение до 
всеобщего сведения (распространение, показ про-
изведения) зависит от многих факторов, в числе 
которых  – специфика деятельности программы, 
в  которой реализованы алгоритмы TDM, особен-
ности запроса, вид результатов поиска и др. 

Применительно к базам данных как объектам 
смежных прав, технологией TDM могут затраги-
ваться правомочия правообладателя, связанные с 
извлечением и последующим использованием ма-
териалов, составляющих содержание базы данных.

Рассмотрим правовое регулирование данных 
вопросов в различных юрисдикциях – ЕС, США, 
Японии, а также Российской Федерации.

3. Правовое регулирование ЕС

3.1. Случаи свободного использования 
произведений 

До того, как Директивой № 2019/790 «О еди-
ном цифровом рынке»21 были введены специаль-
ные ограничения исключительного права в целях 
анализа данных посредством технологий TDM, в 
европейском законодательстве был закреплен та-
кой вид свободного использования, как временное 
воспроизведение в технических целях.

Условия применения такого исключения были 
закреплены в Директиве 2001/29/ЕС «О гармони-
зации некоторых аспектов авторских и смежных 
прав в информационном обществе» (далее – Ди-

ректива об информационном обществе)22, а так-
же выработаны судебной практикой. Наиболее 
интересными с точки зрения толкования условий 
применения ст. 5(1) о краткосрочном воспроиз-
ведении в технических целях представляются вы-
воды Европейского суда справедливости в деле 
Infopaq23. 

Первое условие согласно ст. 5(1) Директивы об 
информационном обществе – это временный или 
случайный характер такой записи (критерии аль-
тернативны). 

Согласно решению по делу Infopaq I, времен-
ным будет считаться такое использование, при ко-
тором оно, во-первых, составляет неотъемлемую 
часть технологического прогресса, а во-вторых, 
предусматривает автоматическое удаление скопи-
рованного контента, вне зависимости от вмеша-
тельства человека. Важно, что Суд ЕС не проком-
ментировал правила, которыми следует руковод-
ствоваться при определении момента, после кото-
рого копия перестает быть временной.

Что касается случайности записи, то она, без-
условно, должна быть тесно связана с технологи-
ческими процессами, однако может быть продол-
жительнее, чем временная запись. В целом слу-
чайность копии заключается в том, что она не 
является основным объектом использования, а ко-
пируется лишь «побочно», одновременно с копи-
рованием основного контента. 

Как уже было отмечено, и временная, и случай-
ная копии должны быть неотъемлемой и сущест-
венной частью технологического процесса. То есть 
они должны создаваться именно в связи с опре-
деленным этапом технологического процесса, без 
цели самостоятельного использования. Именно к 
таким выводам пришел Суд ЕС в деле Infopaq II24.

Следующее условие заключается в необходи-
мости наличия особой цели такого краткосроч-
ного воспроизведения. Существуют две альтерна-
тивы: 1) использование технических средств для 

20	Павлова Е.А. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). Москва, 2018.
21	Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the 

Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC.
22	Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of 

copyright and related rights in the information society (“InfoSoc  Directive”).
23	C-5/08 - Infopaq I. URL: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=c-5/08
24	Case C-302/10 – Infopaq II. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CO0302:EN:HTML
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создания временных копий информационным 
посредником при передаче произведений между 
третьими лицами в Интернете, или 2) правомер-
ное использование произведений, что наиболее 
релевантно в контексте использования TDM.

Под правомерным использованием следует 
понимать в первую очередь использование с со-
гласия правообладателя, а также иное не запре-
щенное законодательством использование25. 

Последним условием реализации нормы о 
свободном использовании произведений в целях 
создания временных технических копий являет-
ся отсутствие самостоятельного экономического 
значения. Суммируя выводы Суда ЕС26, можно за-
ключить, что временное копирование не должно 
давать лицу дополнительную экономическую вы-
году, выходящую за пределы той, которая получе-
на от правомерного использования произведения. 

В целом, как отметил Суд ЕС при рассмотре-
нии дел Infopaq, рассматриваемая норма направ-
лена в том числе на обеспечение технологиче-
ски нейтрального подхода, благодаря которому 
ее действие может распространяться на случаи 
применения новых технических средств27. Таким 
образом, применение новых технологических ре-
шений, в том числе TDM, при удовлетворении ус-
ловий, указанных в ст. 5(1) Директивы об инфор-
мационном обществе, может попадать под дейст-
вие этого исключения. 

Вместе с тем существует и другая точка зре-
ния относительно возможности распространения 
рассматриваемой нормы на использование техно-
логии TDM. Некоторые представители зарубежной 
доктрины28 придерживаются мнения, что исключе-
ние по временному воспроизведению охватывает 
весь процесс работы TDM, поскольку воспроизведе-
ние обусловлено техническим процессом обработ-
ки данных и является временным, т. к. используе-

мые для анализа произведения воспроизводятся на 
втором этапе обработки, после чего автоматически 
удаляются без участия в этом человека.

Также законодательством предусмотрена воз-
можность применения исключения в случае вре-
менного копирования в рамках TDM в соответст-
вии с п. 9, 18 преамбулы Директивы 2019/790 об 
авторских и смежных правах на цифровом рынке 
ЕС. В случае если технологии TDM не охватываются 
исключением о временном копировании, действу-
ют специальные исключения, установленные ст. 3 
и 4 Директивы 2019/790, рассмотренные далее. 

3.2. Регулирование исключительных прав 
на базу данных 

Европейское законодательство предусматри-
вает два режима охраны баз данных – как объекта 
авторских прав и как объекта sui generis, оба из ко-
торых нашли свое отражение в Директиве 96/9/EC 
Европейского парламента и Совета Европейско-
го союза «О правовой охране баз данных» (далее – 
Директива 96/9/EC). Указанная Директива регули-
рует также случаи свободного использования баз 
данных, которые будут рассмотрены далее.

В соответствии с Директивой 96/9/EC под из-
влечением понимается постоянная или времен-
ная передача всего или существенной части содер-
жимого базы данных на другой носитель любыми 
средствами или в любой форме, а под использова-
нием – любая форма публичного предоставления 
всего или существенной части содержимого базы 
данных распространением копий, сдачей в арен-
ду, интерактивно или другими формами передачи 
(ч. 2 ст. 7 Директивы 96/9/EC).

Правомерный обладатель базы данных, охра-
няемой авторским правом, может осуществлять 
все необходимые для доступа к ее содержанию 
действия, на совершение которых не требуется 

25	Recital 33 of the InfoSoc Directive.
26	J. Axhamn Infopaq II – The CJEU elucidates some aspects of the exemption for certain acts of temporary reproduction, February 

2012. URL: http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2012/02/07/infopaq-ii-the-cjeu-elucidates-some-aspects-of-the-exemption-
for-certain-forms-of-temporary-reproduction

27	Jean-Paul Triaille, Jérôme de Meeûs d’Argenteuil, Amélie de Francquen, Study on the legal framework of text and data mining (TDM), 
European Union, March 2014. 

28	Geiger, Christophe and Frosio, Giancarlo and Bulayenko, Oleksandr, Text and Data Mining: Articles 3 and 4 of the Directive 
2019/790/EU (October 17, 2019). Concepción Saiz García and Raquel Evangelio Llorca (eds.), “Propiedad intelectual y mercado 
único digital europeo”, Valencia,Tirant lo blanch, 2019, pp. 27-71., Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI) 
Research Paper No. 2019-08, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3470653 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3470653 
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специальное разрешение автора базы данных. 
Директива позволяет государствам ЕС устано-
вить исключения для использования открыто 
опубликованных баз данных. Пользователям та-
ких баз данных разрешается совершать извлече-
ние и вторичное использование части базы дан-
ных в следующих случаях (часть 2 статьи 6 Дирек-
тивы 96/9/EC): 

a) при воспроизведении в личных целях не
электронной базы данных; 

b) когда использование производится исклю-
чительно для иллюстрирования в учебных и на-
учных исследованиях, если при этом указывается 
источник, и использование осуществляется в объ-
еме, оправданном некоммерческой целью; 

c) использования в целях общественной без-
опасности или осуществления административно-
го или судебного производства; 

d) имеют место иные ограничения, традици-
онно устанавливаемые национальным правом, не 
нарушая при этом (a), (b) и (c)29. 

Особым случаем свободного использования 
базы данных, охраняемой sui generis, является ис-
пользование несущественной части содержимого 
базы данных. При этом неоднократное извлече-
ние или повторное использование несуществен-
ной части базы данных не допускается, если такие 
действия противоречат нормальному использова-
нию базы данных или ущемляют необоснованным 
образом интересы изготовителя (ч. 5 ст. 7 Дирек-
тивы 96/9/EC).

Государства ЕС также могут установить исклю-
чения для извлечения или повторного использо-
вания существенной части базы данных в следую-
щих случаях (ст. 9 Директивы 96/9/EC):

a) извлечения в частных целях неэлектронной 
базы данных;

b) извлечения в целях иллюстрации, обучения 
или научного исследования при указании источ-
ника и в степени, оправданной достижением не-
коммерческих целей;

c) извлечения и использования в целях пу-
бличной безопасности или в целях администра-
тивной или судебной процедур. 

В этой связи для правомерного извлечения 
и использования части содержимого базы данных 
необходимо определить, что означает «существен-
ная часть». Судебная практика ЕС выделяет два ос-
новных критерия для определения «существенно-
сти»: количественный и качественный. 

Количественная оценка осуществляется на ос-
нове сопоставления объема извлеченных матери-
алов с общим объемом содержания базы данных. 
Так, в деле Beechwood House Publishing v Guardian 
Products Ltd [2011] EWPCC 2230 судом было установ-
лено, что изъятие 6000 элементов из 43 000 являет-
ся существенным с количественной точки зрения. 

Качественная оценка заключается в иссле-
довании соотношения размера инвестиций, вло-
женных в создание извлеченной части материа-
лов, с  общим размером инвестиций, вложенных 
в создание базы данных. Например, в деле Apis-
Hristovich EOOD v Lakorda AD31 суд пришел к вы-
воду, что тот факт, что материалы, предположи-
тельно извлеченные из базы данных и/или по-
вторно использованные, были получены изгото-
вителем базы данных из источников, недоступных 
общественности; и может, в зависимости от объ-
ема затраченных им ресурсов для сбора матери-
алов (трудозатрат, технических или финансовых), 
повлиять на классификацию этих материалов как 
существенной части с точки зрения качественно-
го критерия.

Относительно толкования понятий «извлече-
ния» и «повторного использования» в контексте 
использования технологий TDM интересно реше-
ние по делу Innoweb BV v Wegener ICT Media BV and 
Wegener Mediaventions BV (C‑202/12)32, в котором 
суд признал копирование и индексацию всей или 
существенной части базы данных, доступной в Ин-
тернете, и последующее предоставление возмож-
ности поиска по содержанию такой базы данных 

29	Директива 96/9/EC Европейского парламента и Совета Европейского союза «О правовой охране баз данных».
30	England and Wales Patents County Court : official web-site. URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWPCC/2011/22.html
31	Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 5 March 2009. Case C-545/07. Apis-Hristovich EOOD v Lakorda AD. URL: https://

curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-545/07 (дата обращения: 31 мая 2021 г.).
32	Case C‑202/12 - Innoweb BV v Wegener ICT Media BV and Wegener Mediaventions BV. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0202
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33	Case C‑762/19 - CV-Online Latvia SIA v Melons SIA. URL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242
039&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10067200

34	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0030

на сайте «извлечением» и «повторным использо-
ванием» по смыслу Директивы 96/9/EC. 

Позднее в рамках дела CV-Online Latvia v 
Melons (C-762/19)33, касающегося использования 
поисковой системой содержания базы данных, 
суд попытался найти баланс между информаци-
онным развитием рынка Европы с одной стороны 
и защитой исключительного права на базы дан-
ных с другой. Суд установил, что ст. 13 Директи-
вы 96/9/EC не наносит ущерба правилам конку-
ренции, установленным законодательством ЕС 
или государств-членов. Следовательно, действия, 
попадающие под «извлечение» и «повторное ис-
пользование», могут быть запрещены правообла-
дателем, если существует риск невозможности 
окупить вложенные им инвестиции в создание 
базы данных. То есть, само по себе наличие извле-
чения и последующего использования не приво-
дит автоматически к выводу о нарушении, требу-
ется оценить влияние этих действий на окупае-
мость инвестиций.  

Объективные сложности возникают при ис-
пользовании баз данных, не охраняемых как 
объекты авторских и смежных прав. В этой свя-
зи важное значение имеет дело Ryanair Ltd v. PR 
Aviation B.V., Case C 30/14, в решении по которому 
был определен порядок использования неохрано-
способных баз данных34.

PR Aviation, владелец сайта Aviasales, выгру-
жал информацию с сайтов компаний-лоукостеров 
о совершаемых ими рейсах. Далее, после уплаты 
покупателем билетов агентской комиссии на сай-
те Aviasales, PR Aviation перенаправлял клиента 
на сайт авиаперевозчика, где пассажир напрямую 
покупал у последнего билет, подписывая click-
wrap соглашение об условиях использования сай-
та и лицензионной политике перевозчика. 

В соглашении об условиях использования 
сайта компании Ryanair среди общих условий так-
же было условие о видах запрещенного использо-
вания базы данных на сайте перевозчика, вклю-
чая запрет на использование автоматизирован-
ных систем или программного обеспечения для 

извлечения данных с их веб-сайтов в коммерче-
ских целях без разрешения Ryanair.

Компания Ryanair подала иск к PR Aviation 
о нарушении своих смежных прав на базу данных 
в  соответствии с Директивой 96/9/EC и голланд-
скими законами о базах данных и авторских пра-
вах, а также о нарушении условий лицензионного 
соглашения, опубликованного на сайте. 

Первая и апелляционная инстанция отказа-
ли в иске, так как база данных была признана су-
дами неохраноспособной и не подпадающей под 
защиту Директивы 96/9/EC как «побочно создан-
ная», поскольку ее создание не было целью дея-
тельности Ryanair, а также не требовало сущест-
венных инвестиций со стороны авиаперевозчика 
(доктрина spin off). 

Верховный суд Нидерландов обратился в Суд 
ЕС с вопросом: распространяется ли действие Ди-
рективы 96/9/EC на онлайновые базы данных, ко-
торые не защищены ни авторским правом, ни 
правом sui generis. При этом Верховный суд Ни-
дерландов акцентировал внимание на необходи-
мости установить, распространяются ли случаи 
свободного использования на неохраноспособ-
ные базы данных, и если да, то насколько поло-
жение Директивы 96/9/EC о недействительности 
условий, ограничивающих вышеуказанные права, 
может быть применимо в данном случае. 

Отвечая на вопрос, Суд ЕС установил:
Директива 96/9/EC применяется только к ба-

зам данных, защищенным авторским правом или 
правом sui generis;

Ее применение отдается на усмотрение наци-
ональных судов, которые решают, соответствует 
ли конкретная база данных требованиям Дирек-
тивы 96/9/EC. В рассматриваемом деле суды Ни-
дерландов установили, что это не так;

Владелец общедоступной базы данных, не ох-
раняемой авторским правом и правом sui generis, 
вправе ограничивать в договорном порядке ис-
пользование своей базы данных, если это соот-
ветствует применимому национальному законо-
дательству. 
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Соответственно, если база данных не охраня-
ется Директивой 96/9/EC, то правообладатель мо-
жет самостоятельно регулировать ее использова-
ние в рамках гражданско-правовых отношений.

Примечательно, что данная возможность не 
распространяется на базы данных, защищенные 
авторским правом или правом sui generis. Соглас
но ст. 15 Директивы 96/9/EC все условия договора, 
которые ограничивают случаи свободного исполь-
зования и права правомерного пользователя, бу-
дут недействительны. 

Таким образом, если базы данных являют-
ся охраноспособными и защищаются авторскими 
или смежными правами, то их использование ре-
гламентируется Директивой 96/9/EC и на них рас-
пространяются случаи свободного использования. 
Напротив, если база данных неохраноспособна как 
объект авторских или смежных прав, то ее исполь-
зование ограничено не законом, а волей ее созда-
теля, который вправе устанавливать любые, в том 
числе весьма строгие ограничения.

Согласно позиции, выраженной в деле Ryanair 
Ltd v. PR Aviation B.V., создатели баз данных могут 
ограничивать доступ к содержанию не охраняе-
мых Директивой 96/9/EC баз данных посредством 
договора. В этой связи необходимо отметить до-
ктрину «spin off», применение которой расширя-
ет возможности создателей баз данных ограничи-
вать их использования с помощью договора, по-
скольку доктрина лишает охраны некоторые базы 
данных как объекта sui generis.

В европейской правоприменительной практи-
ке сформировалось два подхода к пониманию до-
ктрины spin off. 

Согласно первому подходу, не всем базам дан-
ных нужна правовая охрана, поскольку в некото-
рых случаях их создание является основной дея-
тельностью компании, поэтому такая компания 
будет создавать базы данных вне зависимости от 
наличия или отсутствия охраны баз данных как 

объекта sui generis. В этой связи в некоторых юрис-
дикциях такие базы данных лишены правовой ох-
раны, в частности, такого подхода придерживают-
ся голландские суды35.

Второй подход был выработан при рассмо-
трении дела The British Horseracing Board Ltd and 
Others v. William Hill Organization Ltd, где Европей-
ский суд отклонил доктрину spin off как таковую36, 
однако отметил, что целью защиты баз данных как 
объекта sui generis является содействие созданию 
систем хранения и обработки существующей ин-
формации, а не созданию материалов, которые 
впоследствии могут быть собраны в базе данных, 
поэтому при оценке охраноспособности базы дан-
ных не следует учитывать инвестиции, вложенные 
в создание таких данных37. Данный подход выгля-
дит более мягким, однако он также сужает сферу 
охраны баз данных, исключая из нее отдельные 
неохраняемые базы данных и предоставляя их 
владельцам возможность устанавливать договор-
ные ограничения при использовании технологий 
TDM для сбора и обработки данных.

Кроме того, остается неясным, каким образом 
технологии TDM при сборе данных, а впоследст-
вии искусственный интеллект при создании объ-
ектов, должны определять, какие базы данных ох-
раноспособны, а какие нет, и как алгоритм будет 
определять объем разрешенных действий с ка-
ждой конкретной базой. Возникает ситуация, что 
потенциально возможное регулирование должно 
включать себя алгоритм взаимодействия с охрано-
способными и неохраноспособными базами дан-
ных, что крайне сложно разграничить.

Остается неясным, на кого возлагается от-
ветственность за установление технических ог-
раничений в отношении доступа к информации, 
на которую не распространяются способы сво-
бодного использования в связи с неохраноспо-
собностью самой базы данных. Предлагаем два 
варианта.

35	P. Bernt Hugenholtz. The 'Spin-Off' Doctrine in the Netherlands and elsewhere in Europe. Paper presented at Fordham University 
School of Law Eleventh Annual Conference on International IP Law & Policy. New York, 14-25 April 2003.

36	Martin Husovec, The End of (Meta) Search Engines in Europe?, 14 Chi. -Kent J. Intell. Prop. 145 (2014). Available at: https://
scholarship.kentlaw.iit.edu/ckjip/vol14/iss1/5 

37	The British Horseracing Board Ltd and Others v William Hill Organization Ltd [electronic resource] Judgment of the Court 
(Grand Chamber) of 9 November 2004 in Case C-203/02 // EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=CELEX%3A62002CJ0203
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1. Изготовитель (владелец) базы данных обя-
зан обеспечить ей такую защиту, чтобы техноло-
гии не могли получить доступ к ней. При этом от-
ветственным лицом в данном случае является 
именно изготовитель базы данных. В случае если 
таких средств защиты было недостаточно, он не 
сможет заявить о нарушении своих прав лицом, 
осуществившим изъятие информации.

2. Создатели, операторы или пользователи тех-
нологий TDM должны действовать с надлежащей 
осмотрительностью и программировать свой «про-
дукт» таким образом, чтобы при наличии опреде-
ленных средств технической защиты, ограничитель-
ных условий в соглашениях об использовании сай-
та и т. д., сама программа избегала данных, доступ к 
которым ограничен владельцем базы данных. В слу-
чае если правило было нарушено, создатели, опера-
торы или пользователи технологий TDM должны не-
сти ответственность за несоблюдение лицензионной 
политики правообладателя, как и произошло в деле 
Ryanair Ltd v. PR Aviation B.V.

В настоящий момент  проблематично дать от-
вет на вопрос о том, какой путь выберут суды ЕС, по-
скольку практики по данному вопросу крайне мало.

3.3. Новые случаи свободного использования 
и их критика 

C 2019 г. в ЕС действует Директива ЕС 2019/790 
об автоматизированном сборе и анализе текста 
и  данных (далее – Директива 2019/790), которая 
содержит специальное регулирование использо-
вания технологий TDM – ст. 3 и 4. Каждая из норм 
имеет свою специфику, а также вызывает вопросы, 
которые освещены далее.

Рассмотрим положения ст. 3, которые позво-
ляют «исследовательским организациям и учре-
ждениям культурного наследия» (англ. research 
organisations and cultural heritage institutions) про-
изводить извлечение и воспроизведение произ-
ведений, охраняемых авторским правом, к кото-
рым они имеют законный доступ в целях научных 
исследований и TDM». Как следует из нормы, она 

определяет специального субъекта, к которым от-
носятся  являются исследовательские организации 
и учреждения культурного наследия. Таким обра-
зом, закон ограничивает использование такого 
исключения в отношении коммерческих органи-
заций. Тем не менее возможен заказ исследований 
у исследовательских организаций за соответству-
ющую оплату при условии, что вырученные сред-
ства будут реинвестированы в деятельность такой 
организации. Следовательно, получение коммер-
ческой выгоды исследовательскими организация-
ми исключено. Также еще одним условием являет-
ся предоставление свободного доступа к результа-
ту исследования, без приобретения организацией 
исключительного права на такой результат.

Важно отметить, что ст. 3 Директивы 2019/790 не 
стремится обеспечить доступ к абсолютно всей ин-
формации в сети Интернет. Ее действие распростра-
няется исключительно на те источники, к которым 
исследовательские организации имеют законный 
доступ. Под законным доступом в п. 14 Преамбулы 
Директивы 2019/790 подразумевается как доступ на 
основании договора, заключенного между исследо-
вательской организацией и правообладателем, так и 
свободный доступ к контенту в Интернете38.

Критерии доступа к данным и лица, которым 
предоставляется доступ, сформулированы доста-
точно ясно и однозначно, однако у европейских 
юристов возникают вопросы к формулировкам 
о безопасности и целостности данных. В статье 3 
Директивы 2019/790 говорится о том, что копии 
данных должны храниться с надлежащим уров-
нем безопасности в учреждениях, использующих 
TDM, а правообладателям разрешается применять 
меры по обеспечению безопасности и целостности 
баз данных, где размещены изначальные источни-
ки. Как отмечают европейские юристы, формули-
ровка ст. 3 не содержит конкретики о том, какими 
механизмами необходимо обеспечивать эту защи-
ту. Единственным ориентиром выступает указа-
ние на общепринятую наилучшую практику (англ. 
commonly agreed best practices)39. 

38	Ferri, F., 2020. The dark side(s) of the EU Directive on copyright and related rights in the Digital Single Market. China-EU Law 
Journal, 2020. Дата обращения: 18.05.2021 link.springer.com/article/10.1007/s12689-020-00089-5#citeas. 

39	Colm Maguire, Olivia Mullooly. Mining for exceptions in the new copyright directive. Дата обращения 19.05.2021 URL: www.
arthurcox.com/knowledge/mining-for-exceptions-in-the-new-copyright-directive/
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Применительно к данному случаю отсутствие 
конкретики и выбор в качестве ориентира наилуч-
шей практики являются оптимальным вариантом 
в свете обеспечения технологически нейтрально-
го подхода. Отсутствие указания на конкретные 
средства обеспечения безопасности данных по-
зволяет учитывать стремительный рост и разви-
тие современных информационных технологий.

Как отмечают исследователи, предоставление 
исследовательским организациям на некоммер-
ческой основе широких прав в области использо-
вания технологий TDM, с одной стороны, объясня-
ется желанием законодателя создать условия для 
развития исследовательской деятельности. С дру-
гой стороны, в области исследований, как правило, 
наилучшие результаты показывают именно ком-
мерческие организации, для которых проведение 
исследований является основным источником до-
хода. В таком случае может быть целесообразнее 
предоставить коммерческим организациями не 
менее широкий спектр прав в части применения 
технологий TDM, когда такое использование на-
правлено на улучшение жизни общества40. В насто-
ящий момент деятельность коммерческих иссле-
довательских организаций регулируется в рамках  
ст. 4 Директивы 2019/790. 

Также спорным является вопрос о регулиро-
вании международных исследований, связанных 
с использованием технологии TDM, в которых 
принимают участие представители разных стран, 
в том числе не являющихся членами ЕС. В таком 
случае возникает вероятность коллизии различно-
го национального правового регулирования.

Подводя итог анализу ст. 3 Директивы 
2019/790, можно выделить предоставление иссле-
довательским организациям широких прав в обла-
сти научных исследований. Однако в современном 
мире создателями и двигателями инноваций яв-
ляются в большинстве своем коммерческие стар-
тапы и крупные компании, для которых разработ-
ка инноваций напрямую влияет на объем их при-
были, что и стимулирует инновационную иссле-
довательскую деятельность. Представление таких 
широких прав исследовательским организациям, 

безусловно, в некоторой степени обеспечит уве-
личение количества и качества исследований, но 
не в том объеме, который ежегодно создается ком-
мерческими компаниями. 

Также без должного регулирования остается 
и то, каким образом будет обеспечиваться безопас
ность исходных данных и, одновременно с этим, 
соблюдение исключительных прав. В настоящий 
момент указанные вопросы переданы на разреше-
ние самим организациям, которые опираются на 
наилучшие практики и опыт своих коллег. 

Второе исключение, предусмотренное для в 
отношении использования объектов авторских и 
смежных прав для целей TDM, предусмотрено в 
ст.  4 Директивы 2019/790. В отличие от ст. 3, она 
позволяет осуществлять воспроизведение и из-
влечение доступных на законной основе произве-
дений и иных охраняемых объектов для TDM бо-
лее широкому кругу субъектов, в том числе и орга-
низациям, которые не относятся к исследователь-
ским или учреждениям культурного наследия. 

В отличие от ст. 3 Директивы 2019/790, ст. 4 
предусматривает несколько иные условия доступа 
к произведениям и иным охраняемым объектам. 
Так, статья 3 Директивы 2019/790 включает лишь 
одно условие – исследовательские организации и 
учреждения культурного наследия должны иметь 
законный доступ к произведениям и другим охра-
няемым объектам. В свою очередь ст. 4 предусма-
тривает два условия.

Во-первых, аналогично ст. 3 Директивы 
2019/790, воспроизведение и извлечение для це-
лей TDM возможны только в отношении закон-
но доступных произведений. Во-вторых, такие 
действия возможны, если правообладателями не 
были сохранены за собой права воспроизведе-
ния и извлечения для целей TDM , в том числе и 
в отношении произведений или других охраняе-
мых объектов, которые были доведены до всеоб-
щего сведения онлайн. Соответственно, по смы-
слу ст. 4 Директивы 2019/790, правообладатель мо-
жет сохранить за собой права воспроизведения и 
извлечения для целей TDM, например, путем ис-
пользования машиночитаемых средств, включая 

40	Geiger, C., G. Frosio and O. Bulayenko, 2019. Text and Data Mining: Articles 3 and 4 of the Directive 2019/790/EU, 2019. Centre for 
International Intellectual Property Studies (CEIPI).
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метаданные и условия использования веб-сайта, 
или, например, путем использования договорных 
соглашений или одностороннего заявления41. 

Как отмечается, многие онлайн-платформы 
уже установили запрет на TDM в своих пользова-
тельских соглашениях. В частности, запрет уста-
навливается на совершение любых действий по 
воспроизведению контента онлайн-платформы42. 

Очевидно, что законодатель пытался найти ба-
ланс между интересами правообладателей и ком-
мерческих организаций, поставив возможность ис-
пользования коммерческими организациями тех-
нологий TDM в отношении контента правообла-
дателя в зависимости от воли последнего. Однако 
очевидно, что такое законодательное решение не 
может быть признано удачным для коммерческих 
организаций, поскольку фактически использова-
ние произведений или других охраняемых объек-
тов для целей TDM возможно лишь в случае, ког-
да правообладателем не запрещено использование 
его контента. В свою очередь правообладатели, как 
правило, заинтересованы в ограничении использо-
вания своего контента, что потенциально препят-
ствует применению ст. 4 Директивы 2019/790.

4. Правовое регулирование США
В судебной практике США наиболее показа-

тельным примером, демонстрирующим соотно-
шение современных технологий и объектов ав-
торских прав, стало дело Authors Guild V. Google43, 
в рамках которого суд пытался найти ответ на во-
прос: является ли процесс обработки объектов ин-
теллектуальной собственности программой для 
ЭВМ (в рамках применения искусственного интел-
лекта и TDM) нарушением исключительных прав. 

Инициатором дела выступила Гильдия ав-
торов – профессиональная организация писате-
лей США, занимающаяся защитой прав на сво-
боду слова и авторских прав. Гильдия обратилась 

с иском к крупнейшему электронному гиганту 
Google. Исходя из материалов дела, Google, сотруд-
ничая с несколькими крупными исследовательскими 
библиотеками, отсканировал более двадцати мил-
лионов книг для своего проекта Google Книги. По-
сле оцифровки электронные копии книг стали до-
ступны библиотекам-партнерам, а в самом брау-
зере появилась возможность искать определенные 
фразы «по книгам» и бесплатно просматривать 
короткие фрагменты, в которых содержатся фразы 
из поискового запроса. Истец полагал, что повсе-
местная оцифровка печатных книг и использова-
ние этого огромного хранилища в различных це-
лях, в том числе для повышения производительно-
сти служб поиска и перевода Google (что, по своей 
сути, является технологиями TDM) является вос-
произведением, и, поскольку Google не запросил 
разрешения, а также не уплатил лицензионные 
сборы, действия ответчика являются нарушением 
авторских прав. По мнению истца, использование 
книг компанией Google являлось коммерческим, 
поскольку оцифрованные книги были использова-
ны для улучшения поисковой системы, что позво-
лило монополизировать рынок поиска в Интерне-
те и привлечь больше пользователей на свой сайт. 
Более того, в настоящее время Google предостав-
ляет бесплатный доступ лишь к небольшим частям 
книг, коммерциализировав полный доступ. Следо-
вательно, подобное использование не может быть 
признано добросовестным. «Чтение» огромных 
массивов информации по своей природе является 
копированием выражений идей авторов, вне за-
висимости от того, осознает ли это программа или 
нет. Подобное положение дел способно привести 
к ситуации, в которой авторы потеряют мотива-
цию к написанию книг, что приведет к регрессу 
культуры и искусства в целом, а также к обесце-
ниванию рынка классических печатных книг в 
частности44.      

41	Директива (ЕС) № 2019/790 Европейского парламента и совета Европейского союза об авторском праве и смежных пра-
вах на едином цифровом рынке и о внесении изменений в директивы 96/9/EC И 2001/29/EC, п. 18. Режим доступа: http://
ipcmagazine.ru/images/articles/motovilova/1.pdf 

42	R. Ducato, A. Strowel, Ensuring Text and Data Mining: Remaining Issues With the EU Copyright Exceptions and Possible Ways Out, 
CRIDES Working Paper Series no. 1/2021; forthcoming in 43 European Intellectual Property Review, 2021/5. P. 322–337.

43	Authors Guild v. Google, Inc., No. 13-4829 (2d Cir. 2015). URL: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/13-
4829/13-4829-2015-10-16.html (дата обращения: 26 июня 2021 г.). 

44	Authors Guild V. Google: Questions and answers // The Authors Guild : official web-site. URL: https://www.authorsguild.org/
authors-guild-v-google-questions-answers (дата обращения: 25 ноября 2020 г.).
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Ответчик Google полагал, что данный вид ис-
пользования произведений является добросовест-
ным использованием (англ. fair use). Также ответ-
чик отметил, что предоставляет общую инфор-
мацию о книгах, в то время как предоставление 
информации о работах не охватывается исклю-
чительным правом автора или иного правообла-
дателя. В описании проекта Google указал, что ос-
новной его целью является предоставление не до-
ступа к книгам как таковым, а возможности осу-
ществлять поиск необходимых фраз или слов, что 
может быть полезно в целях выявления законо-
мерностей. 

Судебные тяжбы тянулись с 2005 г., пока в 
2015 г. Апелляционный суд второго округа США 
не поставил точку в деле, разрешив его в пользу 
Google45. Суд признал подобное использование до-
бросовестным, применив доктрину fair use46, ко-
торая позволяет использовать части охраняемых 
произведений (а в редких случаях и целые произ-
ведения), в том числе «в целях критики, коммен-
тирования, освещения новостей, обучения, пре-
подавания или научных исследований». Решая во-
прос о том, является ли конкретное использование 
добросовестным, суды используют специальный 
тест, установленный в ст. 107 Закона США об ав-
торском праве47 и состоящий из следующих четы-
рех элементов. 

1. Цель и характер использования. В рас-
сматриваемом деле суд признал оцифровку 
книг преобразующим использованием (англ. 
transformative use), а не простым копировани-
ем. Создание цифровой копии для обеспечения 
функции поиска расширяет общественные зна-
ния, делая доступной информацию о книгах ист-
цов. При этом сами копии не представляют собой 
существенную замену оригинальных работ или 
производных от них, а Google Books предостав-
ляет информацию о книгах, а не сами книги как 
форму выражения. 

2. Природа и характер произведения, защи-
щенного авторским правом. Суд проанализиро-
вал природу работ, определив, являлись ли про-
изведения художественными (англ. works of fiction 
or fantasy) или в большей степени носили «инфор-
мационный» характер (англ. factual works). Суд от-
метил, что авторское право не распространяется 
на факты и идеи, однако охраняет форму их вы-
ражения. В качестве примера суд провел анало-
гию с новостями, содержание которых составля-
ет информация о фактах. Указанное не означа-
ет, что новости не охраняются авторским пра-
вом. Применительно к рассматриваемому делу, 
несмотря на то что книги истца носили «инфор-
мационный» характер (содержали информацию 
о фактах), это не означает, что они неохраноспо-
собны. Вместе с тем суд отметил, что данный фак-
тор, рассмотренный в отрыве от других, не может 
определять вывод о наличии или отсутствии сво-
бодного использования.

3. Объем и значимость (существенность) ис-
пользованной части по отношению к целому 
произведению. Суд согласился, что копирование 
Google целых текстов для реализации «функции 
полнотекстового поиска» в Google Книгах не яв-
ляется доказательством существенности исполь-
зования, поскольку Google ограничил количество 
текста, которое пользователи могут увидеть в ре-
зультатах поиска. Предоставляемые к просмотру 
фрагменты были малы, что не позволяло пользо-
вателю понять смысл задумки автора.

4. Эффект, который использование произве-
дения оказывает на потенциальный рынок и цен-
ность оригинальной работы48. Суд установил: не-
смотря на то что оцифровка книг потенциаль-
но может вызвать «некоторое снижение продаж», 
краткость доступных фрагментов, а также их раз-
розненность с малой вероятностью способны при-
вести к полной замене печатных книг их элек-
тронными копиями. 

45	Authors Guild v. Google, Inc., No. 13-4829 (2d Cir. 2015). URL: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/13-
4829/13-4829-2015-10-16.html (дата обращения: 26 июня 2021 г.).

46	Позднее, истец заявил аналогичный иск к компании HathiTrust. См: Authors Guild, Inc. v. HathiTrust, No. 12-4547 (2d Cir. 
2014).

47	Copyright Act of 1976, 17 U.S.C. §§ 101-1332 (2012). URL: https://www.copyright.gov/title17 (дата обращения: 26 июня 2021 г.).
48	Луткова О.В. Доктрина добросовестного использования произведений в современном авторском праве США // Право. 

Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 2. С. 186–199.
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Таким образом, суд пришел к выводу о том, что 
оцифровка книг, возможность осуществления по-
иска «по ним» и доступ к ним охватываются поня-
тием добросовестного использования. Суд отме-
тил, что система Google предоставляет новые воз-
можности поиска, известные как TDM, специаль-
ный поисковый инструмент «Google Books Ngram 
Viewer», позволяющий получить статистическую 
информацию о частоте и географической специ-
фике употребления слов с XVI в., иными словами – 
отследить изменение литературного стиля с тече-
нием времени. По мнению суда, подобное исполь-
зование отвечает интересам общества и стимули-
рует дальнейшую творческую деятельность.

Указанное дело – один из первых случаев, ког-
да суд США рассмотрел вопрос о том, является ли 
использование объектов авторского права при по-
мощи технологий TDM нарушением исключитель-
ного права, признав это случаем свободного ис-
пользования. Более того, в этом деле зародилось 
зерно нового подхода, который, пожалуй, бли-
же всего подошел к решению проблемы исполь-
зования объектов авторских и смежных прав при 
применении искусственного интеллекта в целом 
и технологий TDM в частности.

В рамках разрабатываемого подхода предла-
гается выделить две категории применения искус-
ственного интеллекта, который может включать 
использование технологии TDM. 

1. Использование объектов авторских прав 
в целях, не связанных с применением формы вы-
ражения (англ. Non-Expressive Uses). Пример та-
кого использования продемонстрирован в деле 
Authors Guild V. Google49, где оцифровка книг осу-
ществлялась с целью предоставить пользовате-
лям фактическую информацию о книгах и их тек-
сте (например, сколько раз искомая фраза повто-
ряется в тексте), без создания объекта-субститута. 
Такое использование может быть признано сво-
бодным использованием. Еще одним примером 

может выступать обучение алгоритмов по распо
знаванию лица на основе базы данных фотогра-
фий. На первый взгляд, использование фотогра-
фий является нарушением исключительных прав 
правообладателей, однако алгоритмы использу-
ют фотографии для извлечения информации (гео
метрии лиц, представленных на фотографиях), а 
не самой художественной формы выражения. Ис-
пользование информации, в свою очередь, не свя-
зано с охраной фотографий как объектов автор-
ских прав50.

2. Использование объектов авторских прав, 
которое предполагает создание конкурентно-
способного объекта-субститута (англ. Market-
Encroaching Uses). Используемое для описания 
словосочетание «Market-encroaching», в перево-
де с английского означающее «вторгающийся на 
рынок», отражает сущность подхода. К данной ка-
тегории относятся случаи использования имен-
но формы выражения объектов авторских прав, в 
результате чего создается новый объект, который 
может составить конкуренцию произведениям, 
на основе которых искусственный интеллект об-
учался. Применить доктрину свободного исполь-
зования в данном случае невозможно, посколь-
ку нарушаются два фактора – цель и характер ис-
пользования (использование нельзя признать 
преобразующим), а также эффект, который ис-
пользование произведения оказывает на потен-
циальный рынок и ценность оригинальной рабо-
ты (стоимость новых объектов, созданных искус-
ственным интеллектом, может быть значитель-
но ниже стоимости оригинальных произведений, 
что повлияет на привлекательность последний 
для покупателей)51.

В основе приведенного выше разделения ле-
жит основной принцип авторского права, в соот-
ветствии с которым охраняется форма выражения, 
а не факты, лежащие в основе объектов авторских 
прав.

49	Authors Guild v. Google, Inc., No. 13-4829 (2d Cir. 2015). URL: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/13-
4829/13-4829-2015-10-16.html (дата обращения: 26 июня 2021 г.).

50	Benjamin L. W. Sobel, Artificial Intelligence’s Fair Use Crisis, 41 COLUM.J.L. & ARTS 45. 2017. URL: https://www.bensobel.org/
files/articles/41.1_Sobel-FINAL.pdf (дата обращения: 26 июня 2021 г.).

51	Benjamin L. W. Sobel. Legal Analysis and Policy Recommendations in response to the USPTO’s request for comments // December 
15, 2019. URL: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Ben-Sobel_RFC-84-FR-58141.pdf (дата обращения: 28 
октября 2021 г.).
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Наконец, важный вопрос, которыми задают-
ся исследователи США, – это разработка эффек-
тивного механизма лицензионного возмездного 
использования объектов авторских прав, при ко-
тором создаются конкурентноспособные объек-
ты (вторая категория). Заключение лицензионно-
го договора в отношении каждого объекта автор-
ских прав проблематично как с организационной, 
так и с экономической точки зрения, что обуслов-
лено большим числом произведений, используе-
мых искусственным интеллектом в процессе сво-
его функционирования. В настоящий момент, 
решение не найдено, однако оно является не-
обходимым для эффективного регулирования ис-
пользования объектов авторских и смежных прав 
в условиях развития цифровых технологий, а так-
же стабильного развития гражданского оборота. 

5. Правовое регулирование Японии
Значительно выделяется на фоне подходов 

рассмотренных ранее стран подход Японии. Речь 
идет о свободном использовании объектов ав-
торских, а не смежных прав, поскольку в Японии 
не предусмотрена охрана баз данных sui generis, 
в связи с чем необходимо обратиться к Закону 
Японии о защите авторских прав52. Регулирова-
ние технологий TDM нашло свое законодатель-
ное закрепление в Японии раньше других стран, 
в 2009 г., с появлением в Законе о защите автор-
ских прав ст. 47-7, посвященной возможности сво-
бодного использования объектов интеллектуаль-
ной собственности для TDM, независимо от нали-
чия научной или исследовательской цели. В 2018 г. 
названная статья была заменена ст. 30-4, которая 
значительно расширила возможности использова-
ния технологии TDM.

В ранее действующей ст. 47-7 было закреплено 
следующее правило: «Для целей анализа информа-

ции (то есть для извлечения информации, относя-
щейся к языкам, звукам, изображениям и другим 
элементам, составляющим эту информацию, срав-
нения, классификации или другого статистическо-
го анализа) с помощью компьютера разрешается 
делать запись информации в памяти, производить 
переработку произведений (включая запись про-
изведения, созданного в результате такой перера-
ботки) в необходимом объеме. Однако исключе-
ние делается для баз данных, созданных для про-
ведения анализа информации человеком»53.

Таким образом, в норме отсутствовало упоми-
нание о целях анализа информации, следователь-
но лицо могло преследовать любые цели, включая 
коммерческие. Кроме того, само понятие анализа 
информации толковалось довольно широко. Сле-
дует отметить, что указание на то, что анализ мо-
жет производиться только с помощью компьюте-
ра, говорило о неприменимости нормы к случаям 
обработки информации человеком.

Много вопросов вызывало исключение для 
баз данных, созданных для проведения анализа 
информации человеком, в связи с чем его значе-
ние остается не до конца ясным54. В качестве воз-
можного объяснения смысла нормы выдвигалось 
предположение, что речь идет о базах данных, со-
зданных специально для использования их для це-
лей TDM55. Можно предположить, что особенность 
таких баз данных заключается в их пригодности 
исключительно для этих целей (например, спе-
цифические базы данных, в которых информация 
подобрана и структурирована таким образом, что-
бы считывать ее с помощью технологий TDM). 

Исследователи объясняют смысл нормы следу-
ющим образом. Исключение можно сравнить с за-
претом свободно использовать в образователь-
ных целях учебную литературу56. Если любой мо-
жет свободно, например, получать доступ ко всем 

52	Meeûs d’Argenteuil, J., Triaille, J.-P., Francquen, A. Study of the legal framework of text and data mining (TDM). European Union, 
2014. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/074ddf78-01e9-4a1d-9895-65290705e2a5/language-en. P. 
12.

53	Copyright Law of Japan. URL: https://www.cric.or.jp/english/clj/cl2.html
54	Ibid. P. 75.
55	D3.3 BASELINE REPORT OF POLICIES AND BARRIERS OF TDM IN EUROPE.URL:https://www.futuretdm.eu/wp-content/uploads/

FutureTDM_D3.3-Baseline-Report-of-Policies-and-Barriers-of-TDM-in-Europe-1.pdf P. 69.
56	Meeûs d’Argenteuil, J., Triaille, J.-P., Francquen, A. Study of the legal framework of text and data mining (TDM).

EuropeanUnion,2014.URL:https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/074ddf78-01e9-4a1d-9895-65290705e2a5/
language-en. P. 13.
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материалам учебника, осуществлять его воспроиз-
ведение в образовательных целях, то авторы учеб-
ника не получат никакой прибыли от продажи, ведь 
единственная цель, с которой можно использовать 
учебник – это образовательная. Таким же обра-
зом создатели базы данных, созданной для анали-
за входящей в нее информации, не получат доход, 
если любой сможет анализировать эту информа-
цию бесплатно. Такое использование будет нано-
сить ущерб нормальному использованию произ-
ведения и ущемлять необоснованным образом за-
конные интересы автора (то есть будет иметь ме-
сто нарушение ст. 9.2. Бернской конвенции)57.

В 2018 г. в упомянутом законе появилась ста-
тья 30-4, представляющая особый интерес. На-
званная статья содержит следующее положение: 
«Разрешается использовать произведение любым 
способом в той мере, в какой это считается необ-
ходимым, в любом из следующих случаев или в 
любом другом случае, когда целью не является на-
слаждение (англ. «enjoying») формами выражения 
мыслей и мнений, содержащихся в  произведении; 
<…> положения этой статьи не применяются, если 
использование будет необоснованно ущемлять 
интересы автора»58. 

Случаи, когда целью не является использова-
ние формы, в которой выражены  мысли и мне-
ния, определяются следующим образом: «Для те-
стирования технологии, связанной с записью зву-
ков, визуальных отображений произведений или с 
каким-либо иным подобным использованием; для 
целей анализа данных (включая извлечение, срав-
нение, классификацию или иной статистический 
анализ большого количества произведений или 
иной информации); для обработки данных с по-
мощью компьютера или иным образом, который 
не подразумевает обработку того, что содержится 
в произведении с помощью человеческих чувств». 
Обобщая, не будет являться использованием фор-
мы выражения тестирование программ для це-

лей TDM, а также любая обработка без восприятия 
данных органами чувств человека.

Таким образом, новая статья разрешает любую 
обработку произведений, если целью не являет-
ся «наслаждение» формами выражения мыслей и 
мнений. Поскольку компьютер не может «наслаж-
даться» обрабатываемым произведением, факти-
чески разрешена любая обработка с его помощью. 
Как было описано ранее, в ст. 47-7 также указы-
валось, что анализ произведения может произ-
водиться только с помощью компьютера, однако 
там присутствовало исключение для баз данных, 
созданных для проведения анализа информа-
ции человеком. В статье 30-4 такого исключения 
не предусмотрено, но можно предположить, что 
при использовании такого рода баз данных будет 
происходить необоснованное ущемление интере-
сов автора. Среди случаев, когда наслаждения мы-
слями и мнениями не происходит, законодатель 
указывает обработку для целей TDM (сам термин 
«TDM» не используется, однако именно это подра-
зумевается под «анализом данных»59).

Japan Copyright Office (JCO) отмечает, что при-
нятие этой статьи обусловлено следующим. Эко-
номическая ценность произведения выражается в 
том, что человек платит вознаграждение автору за 
то, чтобы насладиться формами выражения идей 
и эмоций, содержащимися в работе, поэтому все 
действия, не связанные с этим, не могут нарушить 
права автора, охраняемые законом60. С  одной 
стороны, такой подход можно назвать гибким61, 
с  другой, можно говорить о том, что с помощью 
компьютера разрешается обрабатывать и  анали-
зировать как саму информацию, содержащуюся 
в произведении (идеи, данные, факты и т. д.), так 
и охраняемую форму выражения этой информа-
ции. В связи с этим непонятно, как быть со слу-
чаями, когда происходил анализ творческой фор-
мы выражения и появившийся «продукт» может 
вызвать снижение продаж произведений, которые 

57	Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (с изменениями на 28 сентября 1979 г.). 
58	News: Japan Amends its Copyright legislation. URL: https://eare.eu/japan-amends-tdm-exception-copyright/#_ftn2; https://

www.cric.or.jp/english/clj/cl2.html (дата обращения: 30 октября 2021 г.).
59	News: Japan Amends its Copyright legislation. URL: https://eare.eu/japan-amends-tdm-exception-copyright/#_ftn2; https://

www.cric.or.jp/english/clj/cl2.html (дата обращения: 30 октября 2021 г.).
60	Japan Copyright Office (JCO), Outline of the Amendments to the Copyright Act in 2018, Patents & Licensing, April 2019. P. 12.
61	Prof. Tatsuhiro UENO. 2018 Amendment in Japan and the future model for Europe? URL: https://clck.ru/T37si  
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анализировались. Вероятнее всего, можно гово-
рить о неприменении ст. 30-4, поскольку происхо-
дит необоснованное ущемление прав автора. Од-
нако это лишь предположение, поскольку в ст. 30-4 
отсутствует четкое пояснение или пример, в ка-
ких случаях может происходить необоснованное 
ущемление прав.

Таким образом, в Японии происходит разде-
ление использования произведения как источни-
ка информации, данных, фактов и использования 
формы их художественного выражения для целей 
наслаждения («enjoying») произведением. Преи-
муществом такого подхода является его гибкость 
и  предоставление широких возможностей для 
применения технологии TDM. К недостаткам мож-
но отнести неопределенность в отношении случа-
ев, когда происходил анализ формы произведения 
и появившийся «продукт» может вызвать сниже-
ние продаж произведений, которые анализирова-
лись. Также не урегулирована ситуация, когда про-
исходит анализ баз данных, созданных для прове-
дения человеком анализа информации (которые 
охраняются в соответствии с японским законода-
тельством как произведения). Можно предполо-
жить, что в таких случаях будет происходить не-
обоснованное ущемление прав автора, однако в 
ст. 30-4 ответ отсутствует.

6. Правовое регулирование Российской 
Федерации

Рассмотрим установленные российским зако-
нодательством случаи свободного использования 
объектов авторских и смежных прав, которые мо-
гут иметь место на различных этапах анализа дан-
ных посредством технологии TDM. 

6.1. Копирование, которое носит временный 
или случайный характер

Одним из потенциально применимых к TDM 
случаев свободного использования, является копи-
рование в «технологических» целях, которое носит 
случайный или временный характер (подп. 1 п. 2 

ст. 1270 ГК РФ). Введение соответствующей нор-
мы, как представляется, обусловлено стремлени-
ем соблюсти традиционный для авторского пра-
ва баланс интересов сторон: правообладателей, к 
произведениям которых благодаря технологиям 
можно получить расширенный доступ, и пользо-
вателей, которые заинтересованы в беспрепятст-
венном использовании произведений с помощью 
современных технологий62. 

Кроме этого, данная норма появилась под 
влиянием европейского аналога, закрепленного 
в  ст.  5(1) Директивы об информационном обще-
стве, которая была подробно рассмотрена ранее63, 
и полностью совпадает с ней по содержанию.

Подпункт 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ позволяет 
в  определенных случаях не считать воспроизве-
дением краткосрочную запись произведения, ко-
торая носит временный или случайный характер 
и составляет неотъемлемую и существенную часть 
технологического процесса. Разновидностью та-
кого технологического процесса может выступать 
«кэширование», то есть создание временных ко-
пий для последующего ускоренного доступа к ма-
териалам по запросу. Так, не будет считаться вос-
произведением краткосрочная запись произве-
дения, которая носит временный или случайный 
характер, составляет неотъемлемую и существен-
ную часть технологического процесса, имеющего 
единственной целью: 

– правомерное использование произведения, 
либо 

– передачу информационным посредни-
ком между третьими лицами произведения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети, при 
условии, что такая запись не имеет самостоятель-
ного экономического значения. 

Исключение в виде временного воспроизведе-
ния, которое представлено в российском законода-
тельстве в подп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, не может од-
нозначно распространяться на все случаи исполь-
зования произведений посредством технологий 
TDM. Это связано с тем, что воспроизведение при 

62	Право интеллектуальной собственности. Авторское право: Учебник (том 2) (под общ. ред. Л.А. Новоселовой), Статут, 2017. 
С. 297.

63	Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of 
copyright and related rights in the information society 
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анализе массивов данных на определенных этапах 
может не быть временным или случайным64, не-
смотря на то что оно будет обусловлено исключи-
тельно технологическими особенностями. 

Таким образом, если определенные техноло-
гии TDM удовлетворяют всем условиям по времен-
ному копированию, то такое исключение может 
быть применено. Однако далеко не всегда копи-
рование материалов при их обработке с помощью 
технологий TDM носит временный или случайный 
характер. Отсюда затруднительно распространить 
действие этого исключения на все случаи исполь-
зования TDM.  

6.2. Свободное использование 1274 ГК РФ
Вторым случаем свободного использования 

произведений является использование в инфор-
мационных, учебных или культурных целях. По-
ложения ст. 1274 ГК РФ позволяют использовать 
обнародованное произведение или его часть без 
согласия автора или иного правообладателя и без 
выплаты вознаграждения, если при использова-
нии в информационных, учебных или культур-
ных целях указывается имя автора произведения 
и источник заимствования. Указанная норма дает 
возможность бесплатного доступа к произведени-
ям для осуществления задач, обусловленных об-
щественно-значимыми целями.

Для того чтобы разобраться в применимо-
сти анализируемой нормы к случаям использо-
вания технологии TDM, необходимо подробнее 
рассмотреть условия применения подп.1 п.  1 
ст. 1274 ГК РФ.

Свободное использование возможно в науч-
ных, полемических, критических, информацион-
ных, учебных целях, а также в целях раскрытия 
творческого замысла автора. Норма не конкрети-
зирует применяемые технологии, иными слова-
ми, использование объектов авторских прав мо-

жет осуществлять как при помощи технологий 
TDM, так и «в ручную» человеком. Именно по
этому применение TDM при анализе информации 
для составления базы данных может попадать под 
способ свободного использования, описанный в 
подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ, если соблюдается цель 
такого использования.

Следующим условием является необходи-
мость указывать автора произведения и источник 
заимствования. Отсутствие этих сведений при ис-
пользовании произведения свидетельствует о на-
рушении авторских прав65. Если лицо использует 
произведение (его часть) и размещает его в сво-
ем произведении, в соответствии со ст. 1274 ГК РФ 
пользователю необходимо соблюдать условия ци-
тирования. Соответственно, если в процессе при-
менения технологии TDM происходит извлечение 
и опубликование охраноспособных частей произ-
ведений без указания авторства, нарушаются пра-
ва правообладателя. 

Примечателен зарубежный опыт примене-
ния соглашений об использовании TDM, которые 
предусматривают правила цитирования. Одна из 
крупнейших издательских компаний Elsevier пре-
доставляет возможность использовать инстру-
менты TDM для создания научно-исследователь-
ских работ при соблюдении определенных усло-
вий66. В соответствии с соглашением об использо-
вании TDM, пользователь на основании указанных 
для сбора данных получает найденные програм-
мой фрагменты из произведений других авторов 
и источники, откуда эти фрагменты были взяты67. 
Пункт 2.1.2 соглашения предусматривает обязан-
ность пользователя указывать источник получен-
ных данных, например цифровой идентификатор 
объекта DOI цитируемого фрагмента (англ. digital 
object identifier). DOI является ссылкой на постоян-
ное хранилище произведения или на страницу с 
его описанием.

64	Хотя он может являться таковым, например, при использовании ETL-технологии анализа  данных, которые предполагают 
временное создание копий использующихся материалов. См., например: Meeûs d’Argenteuil, J., Triaille, J.-P., Francquen, A. 
Study of the legal framework of text and data mining (TDM). European Union, 2014.  

65	Добрякова Н.И. Заимствование или плагиат: российский и зарубежный опыт //Человеческий капитал и профессиональное 
образование. – 2015. – №. 1. – С. 15-20.

66	The official web-site of Elsevier publishing company. URL: https://www.elsevier.com/about/policies/text-and-data-mining/text-
and-data-mining-faq (дата обращения: 10 июня 2021 г.)

67	Text and Data mining service agreement. Elsevier, URL: https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0018/83403/TDM_
Elsevier_Licenser_2014.pdf (дата обращения: 10 июня 2021 г.)
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Наконец, последнее условие применения 
подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ касается использования 
произведения в объеме, оправданном целью ци-
тирования, поскольку свободное использование, 
безусловно, не должно превращаться в плаги-
ат. Оправданность объема использования произ-
ведения цели цитирования определяет суд, учи-
тывая и другие условия. Свободное использова-
ние произведений или их частей с помощью TDM 
происходит посредством копирования сущест-
венного количества найденных материалов. Учи-
тывая объем и цель, такое использование может 
быть признано российским судом неправомер-
ным. Вместе с тем можно предположить, что для 
соблюдения данного условия в российском пра-
вовом поле значение будут иметь индивидуаль-
ные настройки технологий TDM. Так, например, 
технология TDM издательского дома Elsevier при 
сборе информации из произведений, опублико-
ванных в Интернете, ограничена копировани-
ем лишь фрагментов, состоящих из 200 печатных 
символов. 

Проанализировав условия свободного исполь-
зования в рамках подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ нель-
зя сделать однозначный вывод о применимости 
указанной нормы к копированию информации с 
помощью технологий TDM. В отечественной су-
дебной практике отсутствуют примеры подобных 
судебных споров. Лицо, использующее произве-
дение или его часть с помощью технологий TDM 
в информационных, учебных или культурных це-
лях может нарушать интересы правообладателей 
в связи с отсутствием указания авторов и источ-
ников используемых материалов, либо в связи с 
объемом, неоправданным целью. Учитывая, что 
TDM  – это программа с определенным алгорит-
мом работы, в нее можно «заложить» необходи-
мость указания источника копируемых материа-
лов. Вероятно, что использование произведения 
(его части) с помощью технологии TDM, при кото-
ром в результате анализа будет отражаться часть 
произведения, в российской практике возможно, 
и может квалифицироваться как цитирование при 
соблюдении установленных подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК 
РФ условий.

6.3. Свободное использование 1335.1 ГК РФ
Согласно ст. 1334 ГК РФ, право извлекать из 

базы данных материалы и осуществлять их после-
дующее использование принадлежит изготовите-
лю базы данных. Соответственно, иным лицам за-
прещено совершать указанные действия без раз-
решения правообладателя, кроме случаев, пре
дусмотренных ГК РФ.

Под извлечением понимается перенос всего 
содержания базы данных или существенной части 
составляющих ее материалов на другой инфор-
мационный носитель с использованием любых 
технических средств и в любой форме (абз. 2 п. 1 
ст. 1334 ГК РФ). Не имеет значения, какие техниче-
ские средства применялись, привело ли извлече-
ние к иному расположению материалов на новом 
носителе, обрабатываются ли эти материалы обра-
зом, отличным от того, каким обрабатывались эти 
материалы изначально и т. д.68.

Исходя из общего правила, закрепленного 
в  ст.  1334 ГК РФ, нарушение прав изготовителя 
базы данных возможно при условии последующе-
го использования извлеченных материалов. Что-
бы ответить на вопрос о правомерности использо-
вания технологий TDM, рассмотрим приведенные 
в ГК РФ случаи свободного использования матери-
алов, содержащихся в базах данных.

Согласно ст. 1335.1 ГК РФ лицо, правомер-
но пользующееся обнародованной базой данных, 
вправе без разрешения правообладателя и в той 
мере, в которой такие действия не нарушают ав-
торские права изготовителя базы данных и других 
лиц, извлекать из базы данных материалы и осу-
ществлять их последующее использование:

− в целях, для которых база данных ему предо-
ставлена, в любом объеме, если иное не предусмо-
трено договором;

− в личных, научных, образовательных целях 
в объеме, оправданном указанными целями;

− в иных целях в объеме, составляющем несу-
щественную часть базы данных.

При этом необходимо соблюсти следующее 
условие: использование материалов, извлеченных 
из базы данных, способом, предполагающим полу-
чение к ним доступа неограниченного круга лиц, 

68	Корнеев В.А., Кольздорф М.А. Спорные вопросы регулирования баз данных. Закон. 2019. № 5. С. 161.
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должно сопровождаться указанием на базу дан-
ных, из которой эти материалы извлечены.

Важно определить, что понимается под суще-
ственной частью материалов базы данных. ГК РФ 
не раскрывает понятие «существенной части базы 
данных». Тем не менее, из содержания норм, а так-
же анализа судебной практики можно сделать вы-
вод, что для оценки существенности используется 
количественный критерий (в отличие от практи-
ки ЕС, где используются как количественный, так 
и качественный критерии). 

ГК РФ не определяет, какой объем материалов 
может считаться существенной частью базы дан-
ных, однако этот критерий формируется судебной 
практикой. Так, в одном из дел извлечение 50 тыс. 
элементов из 105 тыс. (то есть около 50% всего со-
держания базы данных) признано извлечением 
существенной части базы данных69.

В то же время случай свободного использова-
ния, предусмотренный ст. 1335.1 ГК РФ, имеет ог-
раничение: не допускается неоднократное извле-
чение или использование материалов, составля-
ющих несущественную часть базы данных, если 
такие действия, во-первых, противоречат нор-
мальному использованию базы данных и, во-вто-
рых, ущемляют необоснованным образом закон-
ные интересы изготовителя базы данных (п. 3 
ст. 1335.1 ГК РФ). Тем не менее в ГК РФ эти условия 
не конкретизированы. Также следует отметить, 
что п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ соотносится с п. 5. ст. 1229 
ГК РФ – ограничения исключительных прав на 
произведения науки, литературы или искусства 
либо на объекты смежных прав устанавливаются 
при условии, что они не противоречат обычному 
использованию и не ущемляют необоснованным 
образом законные интересы правообладателей.

Аналогичный трехступенчатый тест закре-
плен в ч. 2 ст. 9 Бернской конвенции, согласно ко-
торой законодательством стран-участниц может 
разрешаться воспроизведение произведений (1) в 
определенных случаях при условии, что такое вос-
произведение (2) не наносит ущерба нормально-
му использованию произведения и (3) не ущемля-

ет необоснованным образом законные интересы 
автора.

Отметим, что в Директиве ЕС 96/9/EC «О пра-
вовой охране баз данных» критерии противоречия 
нормальному использованию и ущемления интере-
сов изготовителя указаны в качестве альтернатив-
ных. Вместе с тем российский подход видится ме-
нее строгим с точки зрения пользователя, посколь-
ку для запрета использования материалов из базы 
данных необходима совокупность двух критериев, 
наличие которых одновременно доказать весьма 
проблематично. Следовательно, интересы изгото-
вителя базы данных в России защищены в меньшей 
степени по сравнению с законодательством ЕС.

В практике ЕС примером нарушения критери-
ев (2) и (3) является такое систематическое извле-
чение материалов, которое может привести к эко-
номическим потерям правообладателя, например 
вследствие воспроизведения существенной части 
базы данных70. В свою очередь российская практи-
ка не содержит примеров судебного толкования 
понятий нормального использования и ущемле-
ния законных интересов изготовителя. 

Под нормальным использованием в правовой 
доктрине понимается извлечение правообладате-
лем экономической выгоды от реализации своего 
права, чему не должно препятствовать использо-
вание его произведения другими лицами71. В от-
сутствие разъяснений законодателя представля-
ется, что суд должен устанавливать противоречие 
нормальному использованию исходя из конкрет-
ных обстоятельств дела.

В то же время само по себе наличие негатив-
ных последствий для правообладателя не явля-
ется препятствием для использования базы дан-
ных, поскольку запрещается ущемление законных 
интересов правообладателя лишь «необоснован-
ным образом». В российской практике отсутству-
ют примеры толкования данной категории, по-
этому представляется затруднительным сделать 
однозначный вывод о том, будет ли неоднократ-
ное, но системное извлечение и последующее ис-
пользование несущественной части базы данных 

69	Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2017 г. № С01-1041/2017 по делу № А56-91220/2016. 
70	Корнеев В.А., Кольздорф М.А. Спорные вопросы регулирования баз данных. Закон. 2019. № 5. С. 165.
71	Ворожевич А.С. Границы смежных прав. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. № 11. С. 38.
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в рамках технологии TDM нарушением по смыслу 
ст. 1335.1 ГК РФ. 

Несомненный интерес с точки зрения практи-
ки применения рассматриваемого случая свобод-
ного использования представляет дело «ВКонтак-
те» против «Дабл» (дело № А40-18827/2017). Ком-
пания «Дабл» разработала программное обеспече-
ние, предназначенное для анализа информации 
о физических лицах, в том числе для проверки их 
кредитоспособности. Для сбора информации ис-
пользовались различные открытые источники, в 
том числе карточки пользователей социальной 
сети «ВКонтакте».

Судом выделено два вида действий, соверша-
емых в отношении базы данных «ВКонтакте» со 
стороны «Дабл» − индексирование и кэширование, 
анализ которых был положен в основу рассмотре-
ния дела о нарушении смежных прав на базу дан-
ных. Для определения возможной меры вмеша-
тельства ответчика в сферу интересов истца как 
правообладателя, суд использовал трехступенча-
тый тест, руководствуясь ст. 1334 и 1335.1 ГК РФ. 
Исходя из их анализа следует, что при рассмотре-
нии дела о нарушении смежных прав на базу дан-
ных могут иметь место два вида нарушения: (I) 
извлечение и использование существенной части 
или всей базы данных и (II) извлечение или ис-
пользование несущественной части базы данных, 
если это:

1)	 происходит неоднократно;
2)	 противоречит нормальному использова-

нию базы данных;
3)	 необоснованным образом ущемляет за-

конные интересы изготовителя базы данных.
В отношении первого вида нарушения суд сде-

лал вывод об отсутствии критерия существенности 
в отношении извлечения и использования базы 
данных. Было установлено, что «при индексирова-
нии страниц «ВКонтакте» в индекс программного 
обеспечения «Double Search» перемещается несу-
щественный объем данных с сайта «ВКонтакте» – 

всего 1,27% от общего количества полей пользова-
тельских карточек «ВКонтакте» или 1,42% от обще-
го объема данных карточек «ВКонтакте», что соста-
вило, по мнению суда, несущественную часть базы 
данных «ВКонтакте»»72. При рассмотрении второ-
го вида нарушения обязательно наличие всех трех 
условий в совокупности. Суд обратил внимание на 
то, что использование несущественной части базы 
данных не могло повлиять на нормальное исполь-
зование базы данных, определив в контексте дан-
ного дела «нормальное использование» как «сре-
ди прочего, осуществление в ней [базе данных] по-
иска физических лиц». В силу отсутствия доказа-
тельств со стороны «ВКонтакте» в подтверждение 
обратного, действия ответчика не были признаны 
нарушением. 

Чтобы определить, ущемляет ли использова-
ние несущественной части базы данных интересы 
правообладателя, необходимо определить, какой 
вред и необоснованным ли образом он причинен, 
поскольку «само по себе наличие негативных по-
следствий для правообладателя не является пре-
пятствием для использования базы данных»73.

Противоречие нормальному использованию 
базы данных предполагает такое использование, 
которое препятствует правообладателю получать 
прибыль от существующих или потенциальных 
способов использования, например использова-
ния базы данных на основании лицензионного со-
глашения74. 

В контексте рассматриваемого дела, на наш 
взгляд, действия ответчика могут противоречить 
нормальному использованию базы данных, если 
они препятствуют получению прибыли право
обладателем. Однако судом не был исследован во-
прос о фактическом или потенциальном исполь-
зовании компанией «ВКонтакте» базы данных для 
анализа карточек пользователей социальной сети. 
Соответственно, не установлено, препятствовали 
ли действия ответчика получению истцом прибы-
ли от такого использования.

72	Решение по Делу № А40-18827/17-110-180 от 22 марта 2021 г. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1f33e071-4a16-
4bf9-ab17-4df80f6c1556/5f0df387-8b34-426d-9fd7-58facdb8a367/A40-18827-2017_20210322_Reshenija_i_postanovlenija.
pdf?isAddStamp=True (дата обращения 30 апреля 2021 г.).

73	Кольздорф М.А. Свободное использование объектов авторских и смежных прав при обработке больших данных (Big data). 
Закон. 2021. № 5. С. 142–164. 

74	Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный) / С.А. Горленко, 
В.О. Калятин, Л.Л. Кирий и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2016. Т. 1. 485 с.
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Также стоит отметить, что «ВКонтакте» извле-
кает прибыль от показов рекламы, которая демон-
стрируется на страницах социальной сети. В этой 
связи автоматизированный сбор информации с 
помощью программного обеспечения «Дабл» по-
тенциально может сократить количество показов 
рекламы в сравнении с «ручным» сбором инфор-
мации о пользователях, когда лицо, собирающее 
такие данные, заходит на сайт «ВКонтакте». Ука-
занное обстоятельство может свидетельствовать о 
противоречии действий «Дабл» нормальному ис-
пользованию базы со стороны «ВКонтакте». 

Дело «ВКонтакте» против «Дабл» интересно 
тем, что на протяжении четырех лет суды прини-
мают противоположные решения, приводя новые 
аргументы. Так, 9-й арбитражный апелляционный 
суд в июле 2021 г. принял новое решение по делу, 
признав «Дабл» нарушителем исключительного 
права «Вконтакте» на базу данных, определив, что 
«нормальное использование базы данных предпо-
лагает не только надлежащее техническое ее ис-
пользование, но и точное юридическое исполне-
ние установленных правил пользования»75. Суд 
вновь акцентировал внимание на то, что «ВКон-
такте» принял на себя обязательство перед всеми 
пользователями социальной сети обеспечить за-
щиту персональных данных пользователей от не-
правомерного или случайного доступа к ним, ко-
пирования, распространения в соответствии с 
Правилами защиты информации о пользовате-
ля. Также «ВКонтакте» принял на себя определен-
ные обязательства и установил правила пользова-
ния социальной сетью в соответствии с лицензи-
онным соглашением. В свою очередь неисполне-
ние «ВКонтакте» принятого на себя обязательства 
по причинам, не зависящим от него, противоре-
чит нормальному использованию базы данных и 
ущемляет его законные интересы.

На момент публикации статьи рассмотрение 
дела «ВКонтакте» против «Дабл» продолжается, 
и окончательное решение суда станет отправной 

точкой в определении вектора развития судебной 
практики по вопросам использования объектов 
авторских и смежных прав в условиях развития 
цифровых технологий.

7. Договорные и технические ограничения
Обратимся к вопросу возможности установ-

ления ограничений на использование объектов 
авторских и смежных прав технологиями TDM в 
договорном порядке. В российской практике ог-
раничения, которые существуют параллельно 
императивным нормам о случаях свободного ис-
пользования, в настоящий момент отсутствуют. 
Однако зарубежный опыт демонстрирует нам та-
кую возможность. Помимо рассмотренной ранее 
статьи 4 Директивы ЕС 2019/790, вновь обратим 
внимание на дело Ryanair Ltd v. PR Aviation B.V.76.

Согласно решению Суда справедливости, кото-
рое часто подвергается критике77, если базы дан-
ных являются охраноспособными и защищаются 
авторскими или смежными правами, то их исполь-
зование регламентируется Директивой 2019/790 и 
на них распространяются случаи свободного ис-
пользования. Однако если база данных неохра-
носпособна, то ее использование может быть ог-
раничено не законом, а изготовителем по своему 
усмотрению, который вправе устанавливать более 
строгие договорные ограничения. Если объект ав-
торских или смежных прав отсутствует, то отсутст-
вует возможность применения случаев свободного 
использования. Вместе с тем полагаем, что такая 
«монополия» изготовителя неохраноспособной 
базы данных может быть ограничена иными сред-
ствами, в частности, антимонопольным законода-
тельством, о чем будет отмечено ниже.

Неясным остается вопрос, каким образом 
технологии TDM в процессе своего функциониро-
вания должны определять охраноспособость базы 
данных. В случае если лицо устанавливает опре-
деленные договорные ограничения в отноше-
нии неохраняемого массива данных (например, 

75	Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08 июля 2021 г. № 09АП-31545/2021-ГК по делу 
№ А40-18827/17. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1f33e071-4a16-4bf9-ab17-4df80f6c1556/a8505aef-b00b-4962-a25c-
cce1bf9e18d5/A40-18827-2017_20210708_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True 

76	Judgment of the Court (Second Chamber) of 15 January 2015. Ryanair Ltd v PR Aviation BV.
77	https://iplens.org/2015/05/01/ecj-the-owner-of-an-online-database-not-protected-by-copyright-or-sui-generis-right-may-limit-

its-use-by-contract/
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объем допустимого использования), технологии 
TDM (представляя собой некую программу) не 
смогут определить объем разрешенных действий 
в каждом случае, поскольку для этого необходим 
анализ соответствующих документов, размещен-
ных на сайте. Полагаем, что в качестве возмож-
ного регулирования использования неохраноспо-
собных баз данных необходимо предусмотреть 
освобождение от ответственности владельца 
технологий TDM, если изготовитель неохрано-
спобной базы данных не установил технические 
ограничения по использованию данных, посколь-
ку при создании алгоритмов TDM крайне сложно 
«научить» их определять охраноспособность базы 
данных.

Обратимся также к вопросу технических 
средств защиты. В соответствии со ст. 1299 ГК 
РФ, автор или иной правообладатель произведе-
ния имеет право использовать средства техни-
ческой защиты произведения для защиты свое-
го исключительного права78. При этом, согласно 
п. 4 рассматриваемой статьи, если использова-
ние полного или части произведения тем или 
иным способом разрешенного использования 
допустимо в рамках случаев свободного исполь-
зования, то «лицо, правомерно претендующее 
на осуществление такого использования, может 
требовать от автора или иного правообладате-
ля снять ограничения использования произве-
дения, установленные путем применения тех-
нических средств защиты авторских прав, либо 
предоставить возможность такого использова-
ния по выбору правообладателя при условии, 
что это технически возможно и не требует суще-
ственных затрат».

Как уже говорилось, использование объектов 
авторских и смежных прав при помощи TDM за-
частую попадает под случаи свободного исполь-
зования (например, свободное использование 
произведений в научных, исследовательских це-
лях;  извлечение несущественной части базы 
данных, если это не противоречит нормально-
му использованию и не ущемляет необоснован-

ным образом интересы правообладателяи др.). 
В таком случае можно предположить, что прео-
доление технических средств защиты баз дан-
ных для изъятия информации в рамках свобод-
ного использования не должно быть запрещено. 
Однако действующее законодательство, в част-
ности ст. 1299 ГК РФ, прямо не предусматривает 
возможность пользователей самостоятельно об-
ходить технические средства защиты, если име-
ет место один из случаев свободного использова-
ния. Единственное право, которым пользователь 
наделен в соответствии с п. 4 ст. 1299 ГК РФ, явля-
ется возможность требовать снятия технических 
средств защиты.

Предъявить требования к правообладателю о 
снятии ограничения использования произведе-
ния, установленные путем применения техниче-
ских средств защиты, либо о предоставлении воз-
можности такого использования, можно при нали-
чии следующих условий.

1. «Лицо должно продемонстрировать намере-
ние воспользоваться одним из способов использо-
вания произведения, указанных в п. п. 1 - 3 ст. 1274 
и ст. 1278 ГК (при том, что они являются примени-
мыми в конкретном случае).

2. Такое использование невозможно осущест-
вить в силу наличия технических средств защиты 
(например, если объект можно получить из откры-
тых источников, то условие не должно считаться 
выполненным).

3. Выполнение указанного требования тех-
нически возможно (например, о невозможности 
можно говорить, если пароль к давно не использу-
емым техническим средствам утрачен).

4. Выполнение этого требования не несет су-
щественных затрат»79.

В настоящий момент в Российской Федера-
ции практически отсутствует судебная практика 
по применению рассматриваемой нормы. Одна-
ко вопрос установления технических ограниче-
ний применительно к объектам интеллектуаль-
ной собственности был рассмотрен с точки зре-
ния законодательства о защите конкуренции 

78	См., например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2020 г. № С01-275/2020 по делу № А20-
3237/2019.

79	Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный) (том 1) (2-е изда-
ние) // Горленко С.А., Калятин В.О., Кирий Л.Л. и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М. :ИНФРА-М, 2016.
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ФАС России в деле «HeadHunter» против «Ста
фори»80.

Несмотря на то что п. 4 ст. 10 Федерально-
го закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции» ограничивает сферу действия 
норм о недопустимости злоупотребления субъек-
том доминирующим положением на действия по 
осуществлению исключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, ФАС Рос-
сии в деле HeadHunter и Стафори посчитал дей-
ствия HeadHunter по блокировке использования 
специального ПО по автоматизированному под-
бору персонала, принадлежащего Стафори, ог-
раничивающими конкуренцию. По мнению ФАС 
России, HeadHunter, изменив свои правила поль-
зования в процессе разбирательств, нарушил пра-
ва Стафори, поскольку установил дополнительное 
требование о регистрации ПО, считывающего дан-
ные по подбору персонала. В результате установ-
ления дополнительного требования пользователи 
ПО Стафори были заблокированы, в то время как 
другие ПО могли использовать информацию с сай-
та HeadHunter. Одновременно с этим HeadHunter 
разработал собственное приложение, аналогичное 
по функционалу приложению Стафори, и исполь-
зовал его в приоритетном порядке. Как отметил 
ФАС России, данные действия породили «препят-
ствия к доступу на товарный рынок услуг по обес-
печению информационного взаимодействия со
искателей, работодателей и кадровых агентств»81

На наш взгляд, учитывая существенность фи-
нансовых, материальных, организационных или 
иных затрат для создания базы данных, право
обладатель должен иметь право определять спе-
циальные условия для ее использования в зависи-
мости от объема и целей поиска информации. При 
создании базы данных целесообразно определять 
(например, в пользовательских соглашениях) пра-
вила ее использования с помощью сторонних ПО 

конкретного типа (например, технологий TDM), 
требования к их технической составляющей. Ло-
гичным будет предоставить владельцу базы дан-
ных право устанавливать плату за доступ опреде-
ленных программ к своим базам данным, когда по 
своим техническим свойствам функционирова-
ние программы влечет нестандартную нагрузку на 
базы данных.

Полагаем, что антимонопольное законода-
тельство может выступать одним из способов воз-
действия на правообладателей, которые ограни-
чивают доступ к материалам техническими сред-
ствами в целях устранения конкуренции на со-
ответствующем рынке, а не в целях защиты базы 
данных как объекта смежных прав. В связи с этим 
считаем целесообразным видится предложение 
дополнить ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 26 
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»82 
положением о том, что требования статьи не рас-
пространяются на действия по осуществлению 
исключительных прав, «за исключением случаев, 
когда такими действиями создается возможность 
устранить конкуренцию на соответствующем то-
варном рынке либо на их участников или третьих 
лиц налагаются ограничения, не соответствующие 
достижению целей таких действий»83.

Выводы
Подводя итоги проведенному анализу, следу-

ет ответить на вопросы, сформулированные в на-
чале статьи. 

Следует дать положительный ответ на вопрос, 
осуществляется ли использование объектов автор-
ских и смежных прав по смыслу гражданского за-
конодательства в процессе применения техноло-
гий TDM. Вместе с тем объем такого использова-
ния зависит от ряда факторов, в числе которых: 
специфика работы программы, в которой реа-
лизованы алгоритмы TDM, особенности запроса 

80	Решение ФАС по делу № 11/01/10-9/2019 от 23 января 2020 г. URL: https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-regulirovaniya-svyazi-i-
informatsionnyh-tehnologiy/b70e9d96-8d39-46f5-9d7d-342da95b354b/?query=11/01/10-24/2019 (дата обращения 15 февраля 
2021 г.).

81	Решение ФАС по делу № 11/01/10-9/2019 от 23 января 2020 г. URL: https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-regulirovaniya-svyazi-i-
informatsionnyh-tehnologiy/b70e9d96-8d39-46f5-9d7d-342da95b354b/?query=11/01/10-24/2019 (дата обращения 15 февраля 
2021 г.).

82	Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
83	Истомин В.Г. Интеллектуальные права и антимонопольное регулирование: оценка допустимости и пределов антимоно-

польных иммунитетов в контексте обеспечения баланса интересов // Журнал российского права. 2019. № 12. С. 102–112.
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пользователя, объекты, которые составляют базу 
для анализа, а также формат представления ре-
зультатов такого анализа. Для того чтобы устано-
вить, какие правомочия правообладателей затра-
гиваются на каждом этапе применения техноло-
гий TDM, необходимо учитывать перечисленные 
факторы.

Можно сделать вывод, что потенциально воз-
можны такие способы использования объектов ав-
торских прав, как воспроизведение, а также дове-
дение до всеобщего сведения (распространение, 
показ произведения).

В отношении баз данных, охраняемых смеж-
ным правом, использование TDM может затро-
нуть такие правомочия правообладателей, как 
право извлечения материалов и их использова-
ния. При использовании TDM возможны два слу-
чая нарушения:

извлечение и последующее использование су-
щественной части базы данных;

неоднократное извлечение или использова-
ние материалов, составляющих несущественную 
часть базы данных, при условии прохождения 
3-ступенчатого теста.

Анализ различных юрисдикций на предмет 
существующих случаев свободного использования 
при применении TDM позволил сделает следую-
щие выводы.

Действующее правовое регулирование ЕС 
предполагает ряд исключений. Так, ст. 5(1) Ди-
рективы 2001/29/ЕС «О гармонизации некоторых 
аспектов авторских и смежных прав в информаци-
онном обществе» предусматривает такой случай 
свободного использования, как временное вос-
произведение в технических целях, для чего необ-
ходимо соблюдение следующих условий.

1. Запись носит временный или случайный ха-
рактер. Копии сами по себе должны создаваться 
именно в силу того, что этого требует определен-
ный этап технологического процесса, а не для са-
мостоятельного использования.

2. Наличие особой цели такого краткосрочного 
воспроизведения. Существуют две альтернативы: 
1) использование технических средств для созда-
ния временных копий информационным посред-
ником при передаче произведений между третьи-
ми лицами в Интернете или 2) правомерное ис-
пользование произведений.

3. Отсутствие самостоятельного экономиче-
ского значения копий.

Указанная норма реализует технологически 
нейтральный подход, позволяя распространять ее 
на новые технологии, в том числе технологии TDM.

В 2019 г. Директивой № 2019/790 «О едином 
цифровом рынке» были введены специальные ог-
раничения исключительного права в целях анали-
за данных посредством технологий TDM (ст. 3 и 4).

Статья 3 Директивы № 2019/790 вводит исклю-
чения для TDM, которые позволяют определен-
ным субъектам («исследовательским организаци-
ям и учреждениям культурного наследия») произ-
водить извлечение и воспроизведение объектов, 
охраняемых авторским и смежным правом, к ко-
торым они имеют законный доступ «в целях науч-
ных исследований и осуществления TDM». Недо-
статок данной нормы видится в весьма узкой сфе-
ре регулирования ввиду специального субъекта.

В статье 4 Директивы № 2019/790 реализо-
ван более гибкий подход, который предусматри-
вает возможность использования произведений и 
иных охраняемых объектов для целей TDM в том 
числе и в коммерческих целях. Вместе с тем пред-
ставляется, что реализованное законодательное 
решение неудачно, поскольку фактически исполь-
зование произведений или других охраняемых 
объектов для целей TDM возможно лишь в случае, 
когда правообладателем не запрещено использо-
вание его контента. В свою очередь, правообла-
датели, как правило, заинтересованы в ограниче-
нии использования своего контента, что потенци-
ально препятствует применению ст. 4 Директивы 
2019/790. Предоставление правообладателю воз-
можности ограничить использование объектов 
авторских и смежных прав не соответствует кон-
цепции свободного использования, под которым 
следует понимать предусмотренное законом или 
иными нормативными актами право использо-
вать объекты авторских и смежных прав без согла-
сия правообладателя. В силу природы такого права 
оно не может быть ограничено усмотрением пра-
вообладателя.

Говоря о правовом регулировании в Россий-
ской Федерации, следует отметить его недостаточ-
ность. В российском законодательстве, в отличие 
от других стран, отсутствуют специальные осно-
вания для свободного использования объектов 
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84	Отметим, что картины Рембрандта находятся в общественном достоянии, в связи с чем не может идти речь о нарушении 
исключительного права художника. Несмотря на это проект Next Rembrandt демонстрирует ситуацию, когда в результате 
анализа оригинальных произведений создает новый конкурентноспособный объект.

авторских и смежных прав с помощью TDM. В 
свою очередь существующие способы использова-
ния не могут быть однозначно распространены на 
все случаи использования TDM.

Недостатком российского законодательст-
ва является отсутствие такого способа свободного 
использования, как воспроизведение для научных 
целей без согласия авторов, который содержится, 
например, в законодательстве ЕС. Смежным по 
цели способом видится цитирование (подп. 1 п. 1 
ст. 1274 ГК РФ), однако оно не позволяет охватить 
все случаи использования TDM.

Также неэффективным видится подп. 1 п. 2 
ст. 1270 ГК РФ, который не признается воспроиз-
ведением краткосрочную запись произведения 
при соблюдении определенных условий. Могут 
возникнуть случаи, когда использование не будет 
являться временным и случайным, однако будет 
составлять неотъемлемую и существенную часть 
технологического процесса.

Рассматривая правовое регулирование ох-
раны баз данных с точки зрения смежного пра-
ва, представляется, что использование техноло-
гии TDM потенциально может нарушать исклю-
чительные права изготовителя базы данных, 
поскольку такое использование может противо-
речить критерию нормального использования 
базы данных (п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ) в том случае, 
если оно конкурирует со способами использова-
ния, с помощью которых правообладатель обыч-
но извлекает коммерческую выгоду. Так как кри-
терий противоречия нормальному использова-
нию устанавливается в каждом случае с учетом 
конкретных обстоятельств дела, существующий 
механизм правового регулирования в этой части 
видится достаточно сбалансированным, посколь-
ку позволяет осуществлять свободное использо-
вание содержания базы данных при соблюдении 
условий, учитывающих имущественные интере-
сы правообладателя.

Правовое регулирование Японии основано на 
разделении использования произведения для це-
лей наслаждения формой выражения мыслей и 

мнений и иных целей, при этом не разрешается 
использование произведения без согласия автора 
в первом случае (когда целью является наслажде-
ние формой выражения мыслей и мнений, содер-
жащихся в произведении).

В Законе об авторских правах Японии перечи-
слены случаи, когда наслаждения формой выраже-
ния не происходит (при этом перечень не является 
исчерпывающим). Среди них названы обработка 
произведений для целей TDM, а также любая обра-
ботка автоматизированными средствами, без за-
действования «человеческих чувств». Также спе-
циальная норма (ст. 30-4) содержит исключение, 
направленное на обеспечение защиты прав право-
обладателя, – такое использование не должно нео-
боснованно ущемлять права автора.

Безусловно, такой подход содержит ряд пре-
имуществ, основным из которых является факти-
ческая возможность использования произведений 
для целей TDM любым способом. Вместе с тем су-
ществующее регулирование не позволяет одно
значно ответить на вопрос о том, что делать в си-
туации, когда после анализа формы произведения 
появляется результат, конкурирующий с первона-
чальными произведениями и способный снизить 
их покупательную привлекательность. Это может 
повлечь необоснованное ущемление прав перво-
начальных правообладателей, однако в настоя-
щий момент неясно, блокирует ли это применение 
ст. 30-4 Закона об авторских правах Японии.

Наконец, оптимальный на наш взгляд подход 
обсуждается в США. Полагаем, что правовое регу-
лирование вопросов применения TDM в контек-
сте использования объектов авторских и смежных 
прав должно основываться на разделении исполь-
зования произведения (1) как источника инфор-
мации (информации о фактах, когда извлекается 
содержание, а не форма) и (2) как формы художест-
венного выражения. В качестве примера использо-
вания произведения как информации можно при-
вести сервис Google Scholar, где технологии TDM 
ищут релевантные запросу отрывки текста и пред-
ставляют соответствующий результат-статистику. 
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В качестве примера использования формы произ-
ведений можно привести проект Next Rembrandt84, 
где целью являлся анализ стиля художника и со-
здание аналогичного, схожего продукта.

Полагаем, что в зависимости от выбранной за-
конодателем конструкции использование инфор-
мационной составляющей произведений (фак-
тического содержания) либо может быть призна-
но случаем свободного использования, либо не 
должно признаваться использованием с точки 
зрения интеллектуального права. Также следует 
закрепить условие: если в результате применения 
технологий TDM полученный результат может со-
здавать конкуренцию оригинальным произведе-

ниям, такое использование должно осуществлять-
ся исключительно с согласия правообладателей и 
(или) при условии выплаты им соответствующего 
вознаграждения.

Недостатком данного подхода видится слож-
ность в определении, когда происходит использо-
вание самой информации, содержащейся в произ-
ведении, а когда – использование формы выраже-
ния. В качестве механизма разграничения предла-
гаем анализ эффекта, который результат анализа 
может оказать на рынок. Если создается конкури-
рующий продукт, то целью анализа является имен-
но форма произведения, следовательно, такое ис-
пользование требует согласия правообладателя.
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Допустимость парсинга 
в отношении информации, 
доступной неопределенному кругу 
лиц (на примере дела ВК против 
Дабл № А40-18827/2017)

Ранее незнакомая праву проблема в послед-
ние годы стала объектом обсуждения отечествен-
ных юристов, специализирующихся в области ин-
теллектуального права, а именно – проблема до-
пустимости использования данных, находящихся 

в свободном доступе, а также вопрос определения 
рамок доктрины побочного продукта.

Катализатором дискуссий явилось знаменитое 
дело «ВКонтакте против Дабл»1, в котором суды 
столкнулись с наиболее актуальными вопросами 

Т.Н. Бурибаев, 
Магистрант 1-го курса Российской школы частного права (ИЦЧП имени  
С.С.Алексеева)

А.А. Гачина,
Магистрант 1-го курса Высшей школы права Российского экономического  
университета имени Г.В. Плеханова

В данной работе на примере дела «ВКонтакте против Дабл» авторы анализируют особенности право-
вого регулирования баз данных, содержание которых доступно неопределенному кругу лиц. Как представля-
ется, решение по данному спору станет системообразующим для всего российского правопорядка и создаст 
ориентиры для бизнеса касательно допустимости несанкционированного сбора, систематизации и прода-
жи информации, доступной неопределенному кругу лиц.

Ключевые слова: 
база данных; парсинг; ВК; Дабл; соцсеть; LinkedIn; сбор персональных данных; spin-off; смежные права.

1	 Карточка дела № А40-18827/2017. – URL: https://kad.arbitr.ru/
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правового регулирования в сфере социальных се-
тей и допустимости так называемого парсинга 
(«parsing»/«scraping»).

1. Фабула дела и проблема правомерности 
парсинга

Необходимо отметить, что дело «ВКонтакте 
против Дабл» было последовательно рассмотрено 
судами трех инстанций, после чего было направ-
лено на новый круг рассмотрения. При этом ка-
ждая последующая инстанция принимала диаме-
трально противоположные решения, что еще раз 
свидетельствует о неоднозначности правового ре-
гулирования баз данных.

ООО «ВКонтакте» (далее – ВК, истец) является 
администратором одноименной социальной сети 
ВКонтакте. ООО «Дабл» (далее – Дабл, ответчик) 
в качестве основного вида деятельности занима-
ется сбором, систематизацией и предоставлени-
ем соответствующей информации банкам и иным 
кредитным организациям для поиска потенци-
альных заемщиков и оценки их кредитоспособ-
ности. Важно, что Дабл при этом использует соб-
ственное программное обеспечение, предназна-
ченное для автоматизированного сбора данных 
о гражданах (в том числе информацию из профи-
лей в социальной сети «ВКонтакте»), то есть в дан-
ном случае имеет место именно с парсингом. Од-
ним из крупных клиентов Дабл было АО «Нацио-
нальное бюро кредитных историй» (далее - НБКИ), 
которое использовало базы данных для оценки 
кредитоспособности физических лиц, в отноше-
нии которых НБКИ получает запросы от кредит-
ных организаций. 

ВК в свою очередь посчитали данную деятель-
ность незаконной как нарушающую интересы пра-
вообладателя базы данных (ВК) и посягающую на 
конституционные права граждан. 

Уже на данном этапе можно выделить несколь-
ко основных вопросов, имеющих значение для пра-
вильного разрешения рассматриваемого дела.

1. Знает ли российское право феномен базы 
данных пользователей социальной сети?

2. Является ли база данных пользователей со-
циальной сети объектом интеллектуальной собст-
венности ВК? 

3. Допустимо ли коммерческое использова-
ние базы данных третьим лицом в отсутствие 

соответствующего соглашения с правообладате-
лем?

АС города Москвы отказал в удовлетворении 
иска в силу следующих причин:

1) истцом не доказан факт создания базы дан-
ных, соответствующей признакам, установленным 
ст. 1260 ГК РФ; 

2) ВК не является правообладателем назван-
ной базы данных;

3) не доказан факт нарушения (сбора и систе-
матизации данных пользователей) Дабл. 

ВК просил суд обязать ответчика прекратить 
нарушение исключительных прав правообладате-
ля базы данных (в том числе пресечь незаконную 
деятельность Дабл по предоставлению соответ-
ствующей информации третьим лицам за плату), 
уничтожить все носители информации, использо-
вавшиеся для хранения названной базы, взыскать 
1 руб. компенсации. 

Мотивировку суда можно разложить в соот-
ветствии со следующими заявленными требова-
ниями.

1. Истцом не доказан факт создания базы дан-
ных, соответствующей признакам, установленным 
ст. 1260 ГК РФ

Согласно абзацу 2 п. 2 ст. 1260 ГК РФ базой дан-
ных следует признавать представленную в объек-
тивной форме совокупность самостоятельных ма-
териалов (статей, расчетов, нормативных актов, 
судебных решений и иных подобных материа-
лов), систематизированных таким образом, чтобы 
эти материалы могли быть найдены и обработаны 
с  помощью электронной вычислительной маши-
ны (ЭВМ). При этом системный анализ ч. 4 ГК РФ 
позволяет прийти к выводу о том, что далеко не 
каждая база данных признается результатом ин-
теллектуальной деятельности и, соответственно, 
получает правовую охрану. Кроме того, доктрина 
побочного продукта (spin-off) также сильно огра-
ничивает рамки правовой охраны.

Не менее важным вопросом в рассматрива-
емом контексте является определение лица, яв-
ляющегося изготовителем конкретной базы дан-
ных. Так, согласно ст. 1333 ГК РФ изготовите-
лем базы данных признается лицо, организо-
вавшее создание базы данных и работу по сбору, 
обработке и  расположению составляющих ее ма-
териалов. При отсутствии доказательств иного 
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изготовителем базы данных признается гражда-
нин или юридическое лицо, имя или наименова-
ние которых указано обычным образом на экзем-
пляре базы данных и (или) его упаковке.

Суд посчитал, что данное обстоятельство ист-
цом не было доказано.

2. ВК не является правообладателем в отно-
шении массива данных о пользователях социальной 
сети 

Согласно пункту 1 ст. 1334 ГК РФ изготовите-
лю базы данных, создание которой (включая об-
работку или представление соответствующих ма-
териалов) требует существенных финансовых, ма-
териальных, организационных или иных затрат, 
принадлежит исключительное право извлекать из 
базы данных материалы и осуществлять их после-
дующее использование в любой форме и любым 
способом (исключительное право изготовителя 
базы данных). Изготовитель базы данных может 
распоряжаться указанным исключительным пра-
вом. При этом презюмируется, что база данных, 
содержащая не менее десяти тысяч самостоятель-
ных информационных элементов (материалов), 
признается как требующая существенных затрат. 

Толкуя норму п. 1 ст. 1334 ГК РФ, Суд приходит 
к выводу о том, что затраты должны иметь целевое 
назначение и быть направленными исключитель-
но на создание базы данных. Суд посчитал, что по-
скольку ВК не доказал факт несения целевых за-
трат на создание базы данных, то и исключитель-
ное право не возникло.

3. ВК не доказал факт совершения Дабл непра-
вомерных действий 

Суд первой инстанции решил, что использу-
емое Дабл программное обеспечение по автома-
тизированному сбору данных не нарушает пра-
ва третьих лиц, поскольку работает лишь с обще-
доступной информацией, к которой и относится 
информация с аккаунтов пользователей ВК. Суд, 
в частности, указывает, что Дабл «не получает 
непосредственного доступа к каким-либо базам 
данных … и не способен получать информацию, 
которая не отобразилась бы на странице пользо-
вателя при работе с ней при помощи обычного 
браузера»2.

В свою очередь Дабл использовало (и далее 
придерживалось данной позиции) тезис о том, 
что они лишь занимаются ровно тем, чем и Google 
и Yandex, – то есть систематизирует данные юзе-
ров, доступные всем третьим лицам. 

Вторая инстанция посчитала, что спорная база 
данных пользователей Социальной сети «ВКонтак-
те» является базой данных по смыслу п. 2 ст. 1260 
ГК РФ, поскольку представлена в объективной 
форме, содержит совокупность самостоятельных 
материалов о пользователях Социальной сети, си-
стематизированных таким образом, чтобы эти ма-
териалы могли быть найдены и обработаны с по-
мощью ЭВМ, и подлежит защите как объект смеж-
ных прав.

Обе стороны спора подали кассационные жа-
лобы в Суд по интеллектуальным правам (далее – 
СИП), последний их принял и направил дело на 
новое рассмотрение.

Важно отметить, что, удовлетворяя кассаци-
онные жалобы, СИП согласился с доводами истца, 
что спорная база данных пользователей социаль-
ной сети соответствует законным требованиям, 
установленным п. 2 ст. 1260 ГК РФ.

Также Суд отдельно указывает на несостоя-
тельность доводов Дабл о том, что спорная база 
данных является «побочным продуктом» деятель-
ности ВК и не может быть признана базой данных 
как объектом смежного права. Суд делает весьма 
важный вывод: применение ст. 1334 ГК РФ не на-
ходится в зависимости от субъективного намере-
ния изготовителя на инвестирование непосредст-
венно в базу данных, для возникновения прав из-
готовителя нужно, чтобы затраты были объектив-
но необходимы для создания базы данных.

СИП указывает, что судами не был установ-
лен механизм функционирования ПО Дабл, сле-
довательно выводы по вопросу о том, имело ли 
место извлечение и (или) использование ответ-
чиком материалов из базы данных, а также носи-
ло ли оно существенный характер, не могут быть 
признаны основанными на исследовании и оцен-
ке всей совокупности имеющих значение для дела 
обстоятельств. Также Суд указал, что Постановле-
ние апелляционной инстанции содержит в  себе 

2	 Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 октября 2017 г. по делу № А40-18827/17-110-180.



6.  Правовые вопросы         29.  Авторские и смежные права         80.  Патентное право

62 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2022

3	 Решение Арбитражного суда города Москвы от 22 марта 2021 г. по делу № А40-18827/17-110-180. 
4	 HiQ Labs, Inc. v. LinkedIn Corp., № 17-16783 (9th Cir. 2019). – URL https://law.justia.com
5	 Computer Fraud and Abuse Act of 1984. – URL: https://www.congress.gov

внутреннее противоречие, поскольку действия 
Дабл квалифицированы в качестве нарушения 
исключительного права изготовителя базы дан-
ных как по п. 1 ст. 1334 ГК РФ (извлечение из базы 
данных материалов и осуществление их последу-
ющего использования без разрешения правообла-
дателя), так и по п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ (неоднократ-
ное совершение одного из действий (извлечение 
или использование) в отношении несущественной 
части базы данных, если это противоречит нор-
мальному использованию базы данных и необо-
снованным образом ущемляет законные интере-
сы изготовителя базы данных). 

Второй круг рассмотрения: позиции 
первой и второй инстанции 

На втором круге рассмотрения первая инстан-
ция в удовлетворении требований ВК отказала, а 
апелляция отменила решение и приняла новый 
судебный акт. 

Первая инстанция отказывает в удовлетво-
рении требований ВК, поскольку программное 
обеспечение Дабл не чинит препятствий хозяй-
ственной деятельности ВК и не создает убытков: 
«Ответчик в ходе работы его ПО не создает аль-
тернативную социальную сеть, не снижает дохо-
ды Истца от рекламы, не конкурирует с соцсетью 
ВК … С точки зрения понимания целей ст. 1334–
1335.1 ГК РФ и пределов защиты смежных прав 
(защита инвестиций) ПО Ответчика не посягает на 
инвестиции Истца в соцсеть ВК и не нарушает его 
смежные права»3.

С выводами суда первой инстанции не согла-
силась апелляция. Как указывает суд, основыва-
ясь на представленных доказательствах, ответчик 
неоднократно использовал материалы, составля-
ющие несущественную часть базы данных истца. 
Кроме того, такое использование «осуществлялось 
ответчиком в коммерческих целях, что предпо-
лагает неоднократность использования, при этом 
фактический объем использования при отсутст-
вии признака существенности правового значе-
ния не имеет, значим сам факт использования».

Суд обращается к толкованию понятия «нор-
мальное использование» в смысле п. 3 ст. 1335.1 
ГК РФ и приходит к выводу, что нормальное ис-
пользование базы данных предполагает не толь-
ко надлежащее техническое ее использование, но 
и точное юридическое исполнение установленных 
правил пользования. Так, суд указывает, что истец 
принял на себя обязательство перед всеми поль-
зователями социальной сети «ВКонтакте» обеспе-
чить защиту персональных данных пользователей 
от неправомерного или случайного доступа к ним, 
копирования, распространения, действия ответ-
чика влекут неисполнение истцом принятого на 
себя обязательства по причинам, не зависящим от 
него, что противоречит нормальному использова-
нию базы данных.

2. Подход американского правопорядка 
к регулированию пределов допустимости 
парсинга на примере дела HiQ v. LinkedIn

Российские суды испытывают затруднения 
с данным делом, но это не свидетельствует об уни-
кальности рассматриваемой проблематики. Обра-
тимся к известному делу HiQ v. LinkedIn4, в кото-
ром суды пришли к выводу о принципиальной 
возможности свободного использования чужих 
баз данных. 

Интересно, что в данном споре, в отличие от 
дела «ВК против Дабл», истцом выступила ком-
пания (HiQ Labs, Inc.), занимающаяся парсин-
гом и последующей систематизацией данных 
с открытых ресурсов, а на месте ответчика на-
оборот оказался правообладатель базы данных 
LinkedIn Corporation, который установила на свои 
сайты механизм (внедрил код), препятствующий 
парсингу.

Как только LinkedIn узнали о сборе информа-
ции о пользователях из их социальной сети ком-
панией HiQ, в адрес последней было направле-
но претензионное письмо с требованием прекра-
тить мошеннические действия со ссылками на Co
mputer Fraud and Abuse Act of 19845 (далее – CFAA). 
HiQ не только не прекратила сбор данных, но 
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6	 HiQ labs, inc. V. LinkedIn Corp., D.C. № 3:17-cv-03301-EMC. US DC for the Northern District of California, March 15, 2018. – URL: 
http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2019/09/09/17-16783.pdf 

7	 См.: Jeffrey D. Neuburger. Supreme Court Vacates LinkedIn-HiQ Scraping Decision, Remands to Ninth Circuit for Another Look  // 
The National Law Review. 2021. 16 June. - URL: https://www.natlawreview.com; Карточка дела №. 19-1116 LinkedIn Corporation 
v. HiQ Labs, Inc. - URL: https://www.supremecourt.gov/docket/docketfiles/html/public/19-1116.html

8	 Van Buren v. United States, № 19–783. Supreme Court of the U.S. - URL: https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-783_
k53l.pdf

и  обратилась в суд с требованием признать факт 
отсутствия нарушения в ее действиях и недобро-
совестном характере деятельности LinkedIn  по 
блокированию третьих лиц от сбора и анализа об-
щедоступной информации.

Как видно из судебных актов, тезисы 
LinkedIn сводятся к следующему:

1) действия HiQ не были согласованы и носили 
систематический характер;

2) был причинен ущерб продукту сети 
LinkedIn  действиями HiQ как нарушающими не-
прикосновенность частной жизни (privacy) поль-
зователей LinkedIn;

3) имеет место наличие у LinkedIn собственно-
го сервиса, аналогичного HiQ, функционирующего 
на базе данных LinkedIn.

Обе инстанции, прибегнув к методу исто-
рического толкования CFAA, пришли к выводу 
о  том, что формулировка закона «неавторизо-
ванный доступ» не обнимает собой ситуации по 
сбору общедоступной информации6. Также суды 
в  данном деле поддержали крайне левую идею 
HiQ, с которой согласна М.А. Рожкова [3], при-
мерно следующего содержания: нельзя позволять 
крупным корпорациям всецело контролировать 
данные, полученные от пользователей продуктов 
таких корпораций. 

Но до конца не ясно, не очевидно, по какой 
причине корпорация должна «делиться» с тре-
тьими лицами информацией (не препятствовать 
ее сбору), которую ей передали пользователи, 
поскольку посчитали продукт соответствующей 
корпорации наиболее актуальным и заслужива-
ющим доверия. Более того, данный тезис полно-
стью противоречит основам экономического обо-
рота и базисным принципам рыночных стиму-
лов: корпорации получают информацию не слу-
чайным образом или вследствие мошеннических 
действий. Напротив, они вкладывают огромные 
ресурсы в развитие своего продукта и завоевание 

аудитории – если бы хозяйствующему субъек-
ту изначально сказали, что необходимая для его 
бизнеса информация будет в свободном доступе 
на рынке через несколько лет, тогда такой субъ-
ект и не стал бы вкладываться в развитие свой 
инфраструктуры и т. д.

Решение Верховного суда от 14 июня 2021 г. по 
данному делу7, направившего кейс на новое рас-
смотрение (причина – сомнения высшей судебной 
инстанции касательно правильности выводов ни-
жестоящих судов о допустимости использования 
чужой инфраструктуры), должно во многом опре-
делить правовой режим свободного использова-
ния баз данных как минимум в США, а как макси-
мум станет современным ориентиром для других 
правопорядков потому, что в именно в США сос-
редоточено большинство материнских компаний 
холдинговых структур так или иначе связанных со 
сбором, систематизацией и использованием ин-
формации, образующей базы данных.

Верховный суд указал нижестоящей инстан-
ции на необходимость рассмотрения спора в све-
те дела Van Buren v. United States8 (производство 
против бывшего полицейского (нарушение пра-
вил CFAA) за доступ к базе данных номерных зна-
ков полиции, которую он имел право использовать 
в рамках должностных обязанностей и в соответ-
ствии с целями, но вместо этого занимался по
иском конкретных данных с последующей их про-
дажей, то есть использовал базу данных не в соот-
ветствии с иными целями). 

Если оставить в стороне толкование судами по-
ложений CFAA о «превышении разрешенного до-
ступа» в деле Van Buren v. United States, то решение 
данного кейса не должно вызвать серьезных за-
труднений (налицо – не предусмотренная законом 
цель использования базы данных). Однако в  кон-
тексте правомерности парсинга HiQ неоднознач-
ность толкований CFAA (в частности понятия «без 
авторизации») имеет более серьезные последствия. 
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9	 Постановление СИП от 30 марта 2016 г. № С01-265/2015 по делу № А76-12136/2014.

Вероятно, решение по делу HiQ  v. LinkedIn 
должно будет содержать в себе политический мо-
тив, продиктованный с одной стороны общест-
венно полезным эффектом свободы использо-
вания и распространения информации и с дру-
гой – недопустимостью сбора и систематизации 
личных данных граждан, а также устранения ры-
ночных стимулов.

3. Представления авторов о должном 
в контексте дела «ВКонтакте» против «Дабл»

Рассмотрим этапы квалификации сложивших-
ся отношений в споре между ВК и Дабл. Целесо
образным представляется данный анализ прове-
сти в той последовательности, в какой дело прохо-
дило через различные инстанции.

1. Является ли возникший в результате функци-
онирования социальной сети «ВКонтакте» массив 
данных о пользователях базой данных в понимании 
российского правопорядка?

Подход суда апелляционной инстанции на 
первом круге рассмотрения, согласно которому 
для установления исключительного права изгото-
вителя базы данных необходимо установление на-
личия предполагаемого объекта смежного права – 
базы данных, отвечающих признакам п. 2 ст. 1260 
и п. 1 ст. 1334 ГК РФ, является верным.

Так, согласно представленному истцом в ма-
териалы дела заключению функционирование со-
циальной сети «ВКонтакте» обеспечивается в том 
числе наличием и использованием отдельных са-
мостоятельных баз данных, среди которых имеет-
ся база данных пользователей (спорная база дан-
ных). База данных пользователей распределена на 
нескольких различных серверах в соответствии с 
заданным критерием наполняемости по порядко-
во-количественному показателю. В базе данных 
пользователей содержится информация о ее изго-
товителе – ООО «ВКонтакте». База данных пользо-
вателей выражена в объективной форме совокуп-
ностью файлов, формат которых определяется си-
стемой управления базами данных (СУБД). База 
данных пользователей содержит совокупность са-
мостоятельных элементов, представленных в виде 
отдельных карточек пользователей. Все элементы 

базы данных пользователей (карточки пользова-
телей) систематизированы таким образом, что по-
зволяют осуществить их поиск и обработку с помо-
щью программы для ЭВМ, имеется возможность 
осуществлять аналитическую обработку сведений.

Иными словами, база данных пользователей 
социальной сети «ВКонтакте» является базой дан-
ных по смыслу п. 2 ст. 1260 ГК РФ, поскольку пред-
ставлена в объективной форме, содержит совокуп-
ность самостоятельных материалов о пользовате-
лях социальной сети, систематизированных таким 
образом, чтобы эти материалы могли быть найде-
ны и обработаны с помощью ЭВМ.

2. Правовая природа исключительного права на 
базу данных, условия возникновения исключительно-
го смежного права

Изготовитель базы данных может быть право-
обладателем как исключительного авторского, так 
и смежного права на созданную базу данных. То 
есть, в случае нарушения, правообладатель может 
сам избрать релевантную стратегию защиты прав, 
что также подтверждается судебной практикой: 
«Один результат интеллектуальной деятельности 
может охраняться одновременно как авторским, 
так и патентным правом. Выбор способа защиты 
является прерогативой правообладателя»9.

Поэтому вопрос квалификации возникшего 
права в отношении базы данных пользователей ВК 
играет не последнюю роль в рассматриваемом деле.

Если мы говорим об авторском праве, то не-
смотря на то что база данных потенциально мо-
жет быть объектом охраны, следует понимать, что 
сфера применения авторского права несколько ог-
раничена (охране подлежит форма, но не содержа-
ние базы).

Распространенным среди правопорядков кон-
тинентального права (включая Россию) являет-
ся подход, согласно которому для наделения базы 
данных статусом охраняемого объекта авторского 
права требуется наличие творческого вклада авто-
ра в создание произведения. Иными словами, «не-
творческие» базы данных вовсе лишаются охра-
ны, в то время как «творческие» охраняются лишь 
в отношении формы (структура, последователь-
ность элементов и т. д.).
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10	Ladbroke v. William Hill [1964] 1 All ER 465, 469.
11	Feist Publications v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991).
12	Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 96/9/ЕС от 11 марта 1996 г. «О правовой охране баз 

данных». 
13	Например, информация в базе данных о 100 000 торговцах (Tigest  v. Reed Exposition France et Salons Francais et 

internationaux, CA Paris, 12 September 2001).
14	В деле Übernahme einer Gesetzsammlung in Internet (DC Munich, 8 August 2002) указывалось на затраты на создание 

базы данных (включая, расходы на персонал) в размере 400 000 немецких марок. – URL: https://www.jurpc.de/jurpc/
show?id=20020369

Таким образом, в рассматриваемом деле ВК 
против Дабл спорная база данных пользователей 
не может быть признана объектом охраны автор-
ского права, поскольку не вызывает сомнений тот 
факт, что ВК не вносило творческого вклада в со-
здание спорной базы – она появилась как бы «па-
раллельно» с запуском и последующим функцио-
нированием одноименной социальной сети.

Интересно также то, как, например, в Велико
британии ввиду ограниченности пределов право-
вой охраны баз данных авторским правом, появи-
лась доктрина «sweat of the brow», согласно кото-
рой охране подлежат практически любые компи-
ляции и сборники, если их создание потребовало 
существенных усилий [1, с. 35]. При этом не требу-
ется соблюдение критерия творческого вклада, со-
здание базы данных должно быть сопряжено с тру-
дом и умениями создателя10.

В США доктрина «в поте лица» применялась 
в контексте охраны баз данных до решения Вер-
ховного Суда США по делу Feist11, в котором су-
дьи указали на творческий вклад в создание в ка-
честве необходимого критерия возникновения 
исключительного авторского права. После этого, 
видимо в целях реализации интересов крупных 
корпораций, в США не было создано доктрины 
смежного права, а правовой вакуум отношений 
по охране интересов изготовителей баз данных 
заполнили институты конкурентного и договор-
ного права. 

Далее рассмотрим реалии континентального 
права, где на смену слабо отвечающего запросам 
оборота режима охраны авторского права при-
шла доктрина смежного права на «нетворческие» 
базы данных. Директива ЕС «О правовой охране 
баз данных»12, ввела специальный режим, предо-
ставлявший специальное право охраны баз дан-
ных, создание которых сопряжено с существенны-
ми затратами. 

Закрепленное в пункте 1 ст. 1334 ГК РФ исклю-
чительное право на содержание базы данных  – 
это право особо рода (sui generis), имеющее стро-
го определенную цель по защите интересов изго-
товителя базы данных, как лица, осуществивше-
го существенные затраты на ее создание. То есть, 
правопорядок здесь наделяет базу данных режи-
мом объекта смежных прав для целей создания га-
рантий того, что вложенные усилия изготовителя 
имели ценностное выражение и охранялись от не-
правомерного использования.

Видим, что российский законодатель не смог 
уйти от порочности неопределенных критериев, 
заложенных Директивой № 96/9/ЕС, и оперирует 
понятием «существенность инвестиций». С другой 
стороны, такое понятие, дает больший простор для 
судейского усмотрения и, соответственно, предпо-
лагает более гибкий подход к каждому отдельному 
случаю, но в ущерб правовой определенности. Си-
туацию спасают презумпции существенности за-
трат (инвестиций), как, например, ссылка на боль-
шое количество элементов базы данных13 или на 
размер произведенных затрат14.

Одним из ключевых аргументов Дабл в рас-
сматриваемом деле было то, что ВК не прилагала 
целенаправленных усилий на создание спорной 
базы данных, поэтому не соблюдаются условия п. 1 
ст. 1334 ГК РФ и, соответственно, ВК не может быть 
признан правообладателем исключительно смеж-
ного права на базу данных пользователей.

Действительно, при первом приближении ар-
гумент Дабл имеет смысл, ведь, например, когда 
телефонная компания в ходе своей работы создает 
базу данных телефонных клиентов, и сложно гово-
рить о цели деятельности компании именно в со-
здании подобной базы, а затраты на «создание», 
инвестируется в основную деятельность (обес-
печение соединения, направление сообщений), 
а не в создание базы данных как в основную цель 
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15	Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 ноября 1998 г. № 3900/98. – URL: http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/12014273/

16	См., напр., судебные дела: C-46/02 (Fixtures Marketing Ltd v. Oy Veikkaus Ab); C-203/02 (The British Horseracing BoardLtd and 
Others v. William Hill Organisation Ltd); C-338/02 (Fixtures Marketing Limited v. ABSvenska Spel).

17	По Калятину В.О. указ. соч.: См. напр: аналогичные дела: во Франции - France Telecom vs. MA Editions (Tribunal de 
commerce de Paris, 18 июня 1999);  В Германии - Tele-Info-CD (Bundesgerichtshof, 6 мая 1999); В Нидерландах -  KPN v. 
Denda (Gerechtshof Arnhem, 15 апреля 1997).

деятельности. Для подобных ситуаций в ЕС су-
ществует специальная доктрина «spin off» («по-
бочный продукт; применяется в отношении баз 
данных, не являющихся объектом прямых инве-
стиций). 

Идея отсутствия охраны побочного продукта 
заключается в том числе в ограничении монопо-
лизации рынка. Например, в деле Feist Publications 
v. Rural Telephone Service Company, Inc. иск издате-
ля был основан на том, что необходимые для его 
деятельности данные об абонентах были у теле-
фонной компании, которая отказалась их предо-
ставить. Похожая ситуация может иметь место при 
подготовке программ телепередач15, расписаний 
движения транспорта, расписания спортивных со-
ревнований, то есть когда имеет место получение 
информации из «одного источника» («sole source») 
[1, с. 109].

В подобных ситуациях можно было бы исполь-
зовать нормы антимонопольного законодательст-
ва, однако данный подход был отвергнут конку-
рентное законодательство эффективно лишь на 
национальном уровне. Именно в поисках эффек-
тивного инструмента ограничения исключитель-
ного права на базы данных Европейский суд пра-
восудия определил, что инвестирование в получе-
ние содержания (п. 1 ст. 7 Директивы № 96/9/ЕС) 
означает инвестирование в поиск и сбор данных, 
а не в их создание16, то есть критерий существен-
ности инвестиций в создание базы данных не со-
блюдается, а потому исключительное смежное 
право не возникает. 

При всех достоинствах доктрины побочно-
го продукта ее применение носит относительно 
узкий характер ввиду необходимости установле-
ния критериев первичных целей инвестирования. 
Кроме того, когда мы говорим о крупной IT-ком-
пании, работающей над созданием комплексно-
го продукта, выявление ограничений инвестиций 
в основную деятельность и в создание базы дан-

ных скорее представляется чем-то невозможным. 
Наверное, поэтому в судебной практике многих 
правопорядков прослеживается общая тенденция 
отхода от рассматриваемой доктрины по тем или 
иным причинам17. 

Практика европейских судов показывает, что 
с применением количественного критерия, опре-
деляющего существенность или несуществен-
ность затрат, должны учитываться инвестиции 
в сбор и структурирование информации, но не со-
здание самих элементов, составляющих базу дан-
ных (дело Fixtures Marketing Ltd v. Oy Veikkaus Ab, 
Football Dataco Ltd v. Yahoo! Ltd и др.). 

В деле ВК против Дабл инвестиции были на-
правлены на создание социальной сети, природа 
которой предполагает создание пространства, где 
множество пользователей могут коммунициро-
вать. Как известно, человеческая коммуникация 
предполагает некоторый уровень эмпатии к собе-
седнику, добиться которого возможно лишь при 
условии знания минимально значимого для об-
щения набора персональной информации (имя 
фамилия, хотя бы примерный возраст, город про-
живания и некоторые другие). Для обозначенной 
цели пользователи сами загружают информацию 
о себе в свои профили, функционирование кото-
рых во взаимосвязи с миллионами других подоб-
ных профилей обеспечивается ВК – изготовителем 
базы данных. Поэтому не вызывает сомнений, что 
в данном конкретном случае ВК должен быть при-
знан правообладателем исключительного смеж-
ного права в отношении спорной базы данных.

Довод Дабл был отклонен судами, СИП в част-
ности указал следующее: «Необходимо исследо-
вать не субъективное намерение лица на инвести-
рование непосредственно в базу данных, а объек-
тивную необходимость существенных затрат на 
ее создание». Более того, о недвусмысленном от-
ношении СИПа к вопросу толкования п. 1 ст. 1334 
ГК РФ свидетельствует заголовок к делу ВК против 
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Дабл в п. 2 Обзора практики Суда по интеллекту-
альным правам по вопросам, возникающим при 
применении норм Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о правовой охране программ для 
ЭВМ и баз данных: «Изготовителем базы данных 
признается лицо, организовавшее создание базы 
данных, в том числе работу по сбору, обработке 
и  расположению составляющих ее материа-
лов. При этом технические аспекты создания 
базы данных не имеют правового значения»18.

3. Было ли нарушение со стороны Дабл или 
вопрос пределов свободного использования базы 
данных?

В ходе написания данной статьи удалось оз-
накомиться с содержанием кассационной жалобы 
Дабл. В ней, помимо прочего, заявители ссылают-
ся на заключение, подготовленное авторитетным 
ученым в области права интеллектуальной соб-
ственности ЕС, консультантом ВОИС и Европей-
ской Комиссии, профессором П. Бернтом Хуген-
хольцом:

«Правовой анализ первого этапа этой техни-
ческой операции не отличается, на мой взгляд, от 
правовой оценки подобных операций, осуществляе-
мых Google и аналогичными поисковыми система-
ми. На территории Европейского Союза и за его 
пределами принято считать, что при использова-
нии поисковой системы автоматическое сканиро-
вание, кэширование и индексирование носят абсо-
лютно правомерный характер, хотя соответст-
вующее правовое обоснование может быть раз-
ным: подразумеваемое согласие, отсутствие вреда 
или (как в Соединенных Штатах Америки) добросо-
вестное использование».

К сожалению, полный текст заключения недо-
ступен для ознакомления, но учитывая, что зая-
вители включили в свою жалобу именно данный 
фрагмент, очевидно, что в данном случае можно 
говорить о попытке Дабл подменить предмет ис-
следования. Так, проф. П. Бернт Хугенхольц пишет, 
что именно первый этап работы ПО Дабл по сбо-
ру информации не отличается от принципов ра-
боты поисковых систем, что означает, по общему 

правилу, правомерность таких действий. Дейст-
вительно, если рассматривать только первый этап 
работ (сканирование и кеширование) ПО Дабл, то 
может сложиться ошибочное впечатление об от-
сутствии ущерба интересам ВК. Однако, правовой 
квалификации подлежит комплекс действий Дабл 
и конечная цель деятельности (в частности, необ-
ходимо исследовать все этапы работы ПО Дабл).

Судами установлено, что ответчик является 
правообладателем следующих программ:

– Double Search – специализированная по
исковая система для поиска информации о людях, 
в том числе в социальных сетях; 

– Social Link – программа для просмотра ре-
зультатов перехода по ссылкам, загруженным 
в нее, путем отражения на экране пользователя со-
держимого страниц(-ы), на которую ведут ссылки, 
загруженные в Social Link. Данная программа мо-
жет работать с любыми ссылками, как полученны-
ми от Double Search, так полученными и из других 
поисковых систем или иных источников;

– Social Attributes – программа, предназначен-
ная для перехода по ссылкам, загруженным в нее, 
и для вывода на экран пользователя результатов 
анализа содержимого страниц, на которые ведут 
ссылки, в виде системы числовых коэффициентов, 
присваиваемых определенным группам сведений.

Перед профессором ставился вопрос о пра-
вомерности принципов работы именно Double 
Search (поиск информации). Однако последую-
щие этапы, как видно из представленных доказа-
тельств, предполагают именно извлечение и по-
следующее использование содержания спорной 
базы данных, что является нарушением (кроме 
случаев разрешенного использования) п. 1 ст. 1334 
ГК РФ.

Как было показано ранее, российские суды 
все-таки сумели корректно сформулировать ос-
новной вопрос в свете дела ВК против Дабл – во-
прос о цели использования чужой базы данных, 
содержащей общедоступную информацию.

Так, если еще раз обратиться к анализу 
ст.  1335.1 ГК РФ, то можно прийти к выводу, что 

18	Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского 
кодекса Российской Федерации о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных. Утв. постановлением президиума 
Суда по интеллектуальным правам от 18 ноября 2021 г. № СП-21/26.
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для признания действий Дабл в качестве разре-
шенных законом парсинг должен был осуществ-
ляться в отношении несущественной части базы 
данных; однократное (независимо от цели) или 
неоднократное использование должно было про-
изводиться в соответствии с нормальным исполь-
зованием конкретной базы данных.

Действия Дабл не соответствуют ни одному из 
представленных критериев, поскольку:

1) парсинг осуществлялся неоднократно;
2) сбор информации происходил в коммерче-

ских целях (противоречие нормальному использо-
ванию).

Критерий существенности не носит точно-
го характера и должен был оцениваться судами. 
К сожалению, несмотря на то, что суд апелляци-
онной инстанции на первом круге рассмотре-
ния пришел к выводу о нарушении п. 1 ст. 1334 
ГК РФ: «Между тем коммерческая направлен-
ность деятельности Ответчика 1, продвижение 
своих услуг среди кредитных организаций, мно-
гомиллионное количество пользователей Соци-
альной сети «ВКонтакте» предполагает исполь-
зование Ответчиком 1 не отдельных элементов 
базы данных истца, а именно существенной ча-
сти составляющих ее материалов», суд далее об-
ращается к анализу п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ о право-
мерности свободного использования в соответст-
вии с целями конкретной базы данных. По всей 
видимости, препятствие возникло на этапе ква-
лификации существенности доли использования, 
и для объяснения своей позиции Суд говорит сле-
дующее: «При этом извлечение и использование 
даже несущественной части базы данных при-
знается правонарушением в силу пункта 3 статьи 
1335.1 ГК РФ, поскольку такие действия Ответчи-
ка 1 противоречат нормальному использованию 
базы данных и ущемляют необоснованным обра-
зом законные интересы изготовителя базы дан-
ных». То есть, для признания действий Дабл пра-
вонарушением достаточно было указать на нару-
шение п. 1 ст. 1334 ГК РФ.

Между тем также сложно поспорить с вывода-
ми судов о нарушении Дабл п. 3 ст. 1335.1 ГК РФ, 
тем более ввиду представленного на новом круге 
рассмотрения экспертного заключения, согласно 
которому ПО Дабл индексирует лишь 1.27 % от об-
щего числа карточек пользователей. 

Рассматриваемый спор непосредственно свя-
зан с весьма специфической темой приватности 
личных данных граждан. Сложность лишь в одном 
– спорные данные были предоставлены пользова-
телями социальной сети и способны к свободной 
индексации поисковыми системами – достаточно 
ли это для того, чтобы признать такую информа-
цию свободной для использования? Представля-
ется, что ответ должен быть отрицательным как 
в силу ст. 150 ГК РФ, так и положений Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», согласно п. 2 ст. 5 которого обработ-
ка персональных данных должна ограничиваться 
достижением конкретных, заранее определенных 
и законных целей, при этом не допускается обра-
ботка персональных данных, несовместимая с це-
лями сбора персональных данных.

Указанные положения оперируют понятиями 
«нормальное использование» и «обработка несов-
местимая с целями сбора персональных данных». 
Пользователи социальных сетей размещают при-
ватную информацию для целей коммуникации 
и поиска новых контактов, то есть, когда Дабл ис-
пользует данную информацию не для коммуника-
ции с пользователями, а для целей ведения ком-
мерческой деятельности, он явно нарушает не 
только законодательство о персональных данных, 
но также ущемляет интересы изготовителя базы 
данных. 

Авторы настоящей работы считают, что с точ-
ки зрения политики права, ранее указанные поло-
жения о нормальном использовании информации 
должны включать в себя ситуацию с Дабл не толь-
ко по причине вторжения в частную жизнь поль-
зователей, но и для целей сохранения рыночных 
стимулов к предпринимательской деятельности, 
которая возможна лишь при полной уверенности 
субъектов в неприкосновенности своих прав на 
объекты, созданные в ходе ведения предпринима-
тельской деятельности.

4. Применимость норм антимонопольного зако-
нодательства

На представленные рассуждения можно воз-
разить весьма сильным аргументом об ограни-
чении конкуренции ввиду учинения ВК препят-
ствий против хозяйствующих субъектов основ-
ным видом деятельности которых является сбор 
и систематизация информации. Решение данного 
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противоречия лежит в области конкурентного 
и договорного права. 

Ввиду специфической цели применение норм 
антимонопольного законодательства в контексте 
регулирования отношений, связанных с исполь-
зованием баз данных, не носит широкого харак-
тера. Однако следует понимать, что немалая доля 
законодательства, охраняющего интересы право
обладателей интеллектуальной собственности, на-
правлена именно на поддержание рыночных сти-
мулов путем предоставления гарантий защиты та-
ких прав. Это означает, что будучи регулятором 
рыночных отношений, тот же институт исключи-
тельных смежных прав должен иметь свои рамки, 
ограниченные в том числе целями антимонополь-
ного законодательства19. 

В части злоупотребления лицом доминирую-
щим положением на рынке применительно к ин-
теллектуальной собственности и, к базам данных, 
в частности, необходимо учитывать следующее:

а) обладание исключительным правом не рас-
сматривается антимонопольным правом ЕС как 
свидетельство господства правообладателя на 
рынке или доминирования;

б) доминирующее положение как таковое не 
считается неправомерным, если оно достигнуто 
на законных основаниях;

в) запрет злоупотреблять доминирующим по-
ложением не означает запрета осуществлять дей-
ствия, направленные на «конкуренцию по сущест-
ву» (competition on the merits) [2, с. 50-60].

Как указывается в литературе, значимым де-
лом в контексте развития практики применения 
антимонопольных требований к отношениям сто-
рон по предоставлению прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, является дело Magill20, 
в котором Суд вывел обстоятельства, при которых 
отказ от заключения лицензионного договора мо-
жет быть признан злоупотреблением доминирую-
щим положением. 

В этом деле Суд сформировал так называемую 
доктрину необходимого ресурса, действие кото-
рой обусловлено рядом обстоятельств:

a) отказ предоставить информацию (заклю-
чить договор) привел к невозможности продолже-
ния бизнеса заявителя;

b) отказ не был экономически обоснован;
c) отказ ограничил шансы возникновения но-

вого продукта на рынке (в котором существовала 
потребность).

В другом деле (Oscar Bronner v. Mediaprint) Суд 
не усмотрел наличия обстоятельств, выявленных 
в деле Magill и отказал в удовлетворении требова-
ний конкурента (один рынок) ответчика.

Стоит отметить, что применимость норм ан-
тимонопольного законодательства к отношени-
ям, осложненным распоряжением результатами 
интеллектуальной деятельности, в ЕС подкрепля-
ется ст. 102 Договора о функционировании Евро-
пейского Союза (нарушение которой было услови-
ем (не)удовлетворения требований в вышерассмо-
тренных делах).

Кратко проанализировав сложившиеся под-
ходы, можно смоделировать ситуацию, в кото-
рой Дабл изначально обратилось к ВК с запро-
сом о заключении лицензионного договора, 
а последний при этом отказал. Можно было бы 
в таком случае усмотреть нарушение антимо-
нопольного законодательства (например, ст. 10 
ФЗ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции»). Здесь важно отметить, что россий-
ский закон предоставляет антимонопольный 
иммунитет в отношении порядка распоряже-
ния результатами интеллектуальной собствен-
ности (ч. 4 ст. 10 Закона о защите конкуренции), 
кроме того, учитывая специфический характер 
содержания спорной базы данных (персональ-
ные данные), представляется, что в данном кон-
кретном случае Дабл было бы практически не-
возможно доказать факт нарушения антимоно-
польного законодательства. 

При этом отечественному правопорядку все 
же известны случаи, когда действия обладателя 
базы данных по внедрению технических препят-
ствий парсингу признавались нарушением ан-
тимонопольного законодательства (п. 9 ч. 1 ст. 10 

19	Например: статья 13 Директивы ЕС «О правовой охране баз данных» прямо провозглашает, что ее применение не должно 
препятствовать антимонопольному регулированию.

20	European Court reports 1995 Page I-00743. – URL: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/ LexUriServ.do?uri= 
CELEX:61991J0241:EN:HTML
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Закона о защите конкуренции)21. В данном деле 
антимонопольный орган отклонил довод вла-
дельца базы данных о неприменимости требо-
ваний антимонопольного законодательства (ч. 4 
ст. 10 Закона о защите конкуренции), поскольку 
по мнению Органа «действия (бездействие) ООО 
«Хэдхантер» выходят за пределы осуществления 
исключительных прав на результаты интеллек-
туальной деятельности, связанные с сайтом hh.ru 
(соответствующими базами данных), так как ука-
занные права не могут распространяться на сто-
роннее программное обеспечение не относящееся 
к объектам исключительного права ООО «Хэдхан-
тер». Соответственно, в предмет договора (согла-
шения, условий использования соответствующе-
го сервиса), оформляющего предоставление права 
использования сервиса, может включаться только 
описание пределов использования сервиса. Лю-
бые иные вопросы взаимоотношения сторон (на-
пример, взаимоотношения между работодателем 
и правообладателем программного обеспечения 
по автоматизированному подбору персонала), ко-
торые также могут быть отражены в договоре (со-

глашении, условиях использования соответствую-
щего сервиса), будут выходить за пределы право-
отношений по такому договору».

Подводя итог настоящему исследованию, мож-
но заключить следующее.

На сегодняшний день российский правопоря-
док еще не создал оптимальных подходов к раз-
решению споров, связанных со свободным ис-
пользованием баз данных. Направление, которое 
наметилось на данный момент в деле ВК против 
Дабл, является верным. Так, правопорядок не дол-
жен лишать предпринимателей рыночных стиму-
лов, предоставляя третьим лицам бесплатный би-
лет к использованию уже созданной чужой инфра-
структуры (в том числе – базы данных). Совершен-
но по-иному вопрос должен решаться, если речь 
идет о недопущении на рынок новых субъектов 
путем необоснованных отказов в заключении ли-
цензионных договоров. При этом в любом случае, 
в деле ВК против Дабл сама возможность заключе-
ния подобного договора небесспорна (особое со-
держание базы данных) и требует отдельного ис-
следования.

21	Решение Комиссии ФАС России №АГ/4087/20 по делу № 11/01/10-9/2019 (хх) от 23 января 2020 г.
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Исключительное право на произведение, тра-
диционно понимаемое как имущественная моно-
полия на использование авторского творения, под-
лежит, как и любое субъективное право, ряду огра-
ничений или обременений, устанавливаемых зако-
ном в качестве балансировочного механизма или 
же обусловленных имманентно присущими ему 
чертами. В праве интеллектуальной собственно-
сти наиболее очевидными ограничителями такого 
рода выступают темпоральный и территориальный 
характер исключительного права, то есть срочность 
его действия и детерминированность его охраны 
законом той страны, в которой она испрашивается.

Другим существенным ограничением исклю-
чительного права всегда служат личные неиму-

щественные авторские права в том объеме, в ка-
ком они признаются в конкретном национальном 
правопорядке. Как бы полно ни была определе-
на монополия правообладателя, он тем не менее 
вынужден сохранять произведение в неизменном 
виде и соблюдать избранный автором способ обо-
значения своего авторства при любом его исполь-
зовании.

Наконец, еще одно значимое ограничение 
исключительного права представляет собой воз-
можность использования произведения в опре-
деленных законом случаях без какого-либо раз-
решения правообладателя, именуемое в россий-
ском праве свободным использованием произ-
ведения. Общие принципы установления случаев 

Трехшаговый тест в авторском 
праве: проблемы толкования 
и применения

И.В. Овчинников, 
кандидат юридических наук,  
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В статье в контексте авторского права рассматриваются основные подходы к пониманию и при-
менению так называемого трехшагового теста, являющегося международно-правовой основой для уста-
новления и стандартизации ограничений исключительного права. Обосновывается положение о том, что 
данный тест, закрепленный в международных соглашениях, обращен к законодателю, а не к правоприме-
нителю, и не должен использоваться непосредственно при разрешении дел. Национальные суды европей-
ских стран действительно иногда применяют критерии данного теста при рассмотрении споров, однако 
автор приходит к выводу, что восприятие подобной практики в российском праве нежелательно.
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и  критериев свободного использования сущест-
венно отличаются в континентально-европейской 
и англо-американской (именуемых также droit 
d’auteur и copyright соответственно) системах ав-
торского права. Проблематика соотношения сво-
бодного использования в том виде, в котором оно 
существует в законодательстве европейских стран, 
с доктриной fair use (добросовестного использова-
ния), господствующей в США, или подобной ей до-
ктриной fair dealing, свойственной другим англо-
американским правопорядкам, несомненно, пред-
ставляет самостоятельный научный интерес для 
российской науки авторского права и не обделена 
вниманием исследователей1.

Вместе с тем в триаде «исключительное пра-
во – личные неимущественные права – право сво-
бодного использования» последнее выступает сво-
его рода адвокатом публичных, общественных ин-
тересов, в противовес интересам правообладате-
ля и,  в меньшей степени, автора. Следовательно, 
устанавливая любой новый случай свободного ис-
пользования, законодатель так или иначе обязан 
ответить на вопрос, в какой степени баланс этих 
разнонаправленных интересов будет соблюден 
в результате изменений. Этот вопрос носит более 
общий характер по отношению к тому, как именно 
с точки зрения юридической техники данный слу-
чай будет в последующем подчинен существую-
щей в стране системе свободного использования.

Базовым механизмом, обеспечивающим та-
кую балансировку интересов, выступает так на-
зываемый трехшаговый (трехступенчатый) тест 
(three-step test), первоначально появившийся 
в результате ревизии в 1967 г. Бернской конвен-
ции по охране литературных и художественных 
произведений от 09 сентября 1886  г. (Бернская 
конвенция). Пункт 2 ст. 9 Бернской конвенции 
говорит, что законодательством стран участниц 
может разрешаться воспроизведение произведе-
ний в определенных особых случаях при условии, 
что такое воспроизведение не наносит ущерба 

нормальному использованию произведения и не 
ущемляет необоснованным образом законные 
интересы автора.

Процитированная формула содержит, как не-
трудно заметить, три условия, которыми и продик-
товано название теста. Свободное использование 
допустимо, во-первых, в «определенных особых 
случаях»; во-вторых, если оно не наносит ущер-
ба нормальному использованию произведения; 
в-третьих, если оно не ущемляет необоснованным 
образом законные интересы автора. Кроме того, 
как следует, во всяком случае на первый взгляд, из 
текста статьи, указанные условия не предназначе-
ны для непосредственного применения при раз-
решении споров между правообладателем и поль-
зователем, а служат ориентиром при определении 
в законодательстве стран-участниц случаев и пре-
делов свободного использования.

Положения ст.  9 Бернской конвенции послу-
жили макетом для установления трехшагового те-
ста в последующих международных соглашениях. 
В частности, в области авторского права ст. 13 Со-
глашения по торговым аспектам прав интеллекту-
альной собственности от 15 апреля 1994 г. (Согла-
шение ТРИПС), п.  1 ст.  10 Договора ВОИС по ав-
торскому праву от 20 декабря 1996 г. содержат по-
ложения, идентичные или близкие содержащимся 
в Бернской конвенции. Относительно третьего ус-
ловия Соглашение ТРИПС говорит об интересах 
правообладателя, а не автора, что, впрочем, следует 
расценивать не как принципиальное расширение 
субъектного состава, а как устранение терминоло-
гического недостатка двух других перечисленных 
соглашений. Нет сомнений, что изъятия устанав-
ливаются из исключительного права, поэтому речь 
должна идти об интересах того субъекта, которому 
оно принадлежит. Кроме того, вариант теста, содер-
жащийся в Соглашении ТРИПС, шире по области 
своего применения и не ограничивается лишь пра-
вом на воспроизведение, распространяясь и на дру-
гие способы использования произведения.
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Значение трехшагового теста велико. Доста-
точно лишь сказать, что международным законо-
дательством не предусмотрено других критериев 
оценки потенциально вводимых случаев свобод-
ного использования. При этом вольность форму-
лировок теста не позволяет руководствоваться им 
без понимания сложившейся вокруг него практи-
ки применения и корпуса доктринальных толкова-
ний. Наиболее подробное на данный момент тол-
кование трехшагового теста (в редакции ст. 13 Со-
глашения ТРИПС) на международной арене было 
дано в 2000 г. в результате рассмотрения спора 
между США и Европейским союзом. В объемном 
докладе Группы ВТО по разрешению спора2 содер-
жится довольно обширный анализ и характери-
стика каждого из условий теста. На наш взгляд, их 
в кратком виде будет полезно привести здесь, так 
как они образуют едва ли не единственное опи-
сание, на которое часто ориентируются в теории 
при раскрытии содержания трехшагового теста3 
и которое само подкреплено массивным анализом 
академической литературы.

Первое из условий («некоторые особые слу-
чаи») трактуется следующим образом. Слово «не-
которые» подразумевает, что исключение из иму-
щественного права должно быть четко опреде-
лено. При этом нет необходимости определять 
каждую ситуацию, в которой исключение приме-
няется, если его объем и границы известны и ясно 
очерчены. Слово «особые» предполагает, что оно 
должно быть ограничено в области своего приме-
нения или относиться лишь к исключительным 
случаям. Делается вывод, что исключение должно 
быть узким в области своего применения и иметь 
конкретную цель4. Достойно внимания, что нали-
чие какой-либо общественно значимой или полез-
ной цели, которая оправдывала бы установление 

ограничения права, не было упомянуто в качестве 
необходимой предпосылки.

Анализ второго условия вращается вокруг 
слов «нормальное использование» и начинается 
со здравого предположения, что последнее не мо-
жет по своему смыслу быть тождественным любо-
му использованию произведения правообладате-
лем в рамках осуществления им своих имущест-
венных прав на произведение. В противном слу-
чае ст. 13 Соглашения ТРИПС и тест в целом не 
имели бы смысла. Следовательно, ограничение 
исключительного права будет считаться не вхо-
дящим в  конфликт с нормальным использовани-
ем тогда, когда оно в достаточной степени ограни-
чено и не составляет экономической конкуренции 
тем способам использования, с помощью который 
правообладатель обычно получает или ожидает 
получить экономическую выгоду от своего права5.

Наконец, третье условие теста, а именно 
ущемление необоснованным образом законных 
интересов правообладателя, имеет место, как сле-
дует из доклада, если исключение или ограниче-
ние исключительного права приводит или способ-
но привести к чрезмерной потере дохода правоо-
бладателя от использования произведения6.

Обсуждение трехшагового теста неизмен-
но сопровождается в доктрине дискуссией о том, 
должны ли его условия (шаги) при проверке огра-
ничения исключительного права применяться по-
следовательно, от первого к последнему – при не-
соответствии, скажем, первому из них дальней-
шая проверка не должна проводиться. В господ-
ствующей практике его применения воспринята 
именно такая трактовка, хотя в научной литерату-
ре по данному вопросу нет консенсуса7. В конеч-
ном счете, на наш взгляд, не имеет существенно-
го значения, применяются условия теста строго 

2	 United States - Section 110(5) of the US Copyright Act. WT/DS160/R. Доступно по адресу: https://www.wto.org/english/tratop_e/
dispu_e/1234da.pdf (дата обращения: 30 января 2022 г.).

3	 Geiger C., Gervais D., Senftleben M. The Three-Step-Test Revisited: How to Use the Test’s Flexibility in National Copyright Law // 
American University International Law Review. 2014. Vol. 29, № 3, P. 593-597; Ginsburg J. Toward Supranational Copyright 
Law? The WTO Panel Decision and the 'Three-Step Test' for Copyright Exceptions // Columbia Law & Economics Working Paper 
№ 181; Columbia Public Law Research Paper № 19 (2001). Доступно по адресу: https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_
scholarship/1235 (дата обращения: 30 января 2022 г.).

4	 United States - Section 110 (5) of the US Copyright Act. WT/DS160/R. P. 33.
5	 Ibid. P. 44-48. 
6	 Ibid. P. 59.
7	 Бородин С.С. Свободное использование произведения в аспекте системного взаимодействия принципов авторского пра-

ва: дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 92.
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последовательно или в комплексе. И в том, и в дру-
гом случае несоответствие хотя бы одному из них 
должно влечь за собой отказ от рассматриваемого 
ограничения при условии, что каждое из них рас-
сматривается как необходимое. В этой связи бо-
лее интересным и важным кажется другой вопрос: 
вправе ли законодатель учитывать иные сообра-
жения, помимо теста, вводя ограничение исклю-
чительного права, даже если последнее не полно-
стью соответствует одному из его условий?

Нужно отметить, что поставленный выше во-
прос во многом порожден именно интерпрета-
цией теста, представленной в докладе ВТО. Ее су-
губо экономическая ориентация, легко объясни-
мая природой рассматриваемого спора, исклю-
чила из контекста интересы любых лиц, помимо 
правообладателя. Учитывая квази-нормативный 
характер, который упомянутый доклад, за неиме-
нием лучшего, приобрел при оценке теста, может 
возникнуть неоднозначная ситуация, где институт 
свободного использования, по самой своей при-
роде предназначенный для охраны общественных 
интересов, поверяется не ими, а исключительно 
интересами правообладателя.

Академической реакцией на доклад ВТО ста-
ла «Декларация о сбалансированной интерпрета-
ции трехшагового теста в авторском праве»8 – до-
кумент, разработанный и опубликованный груп-
пой авторитетных ученых-специалистов в сфере 
интеллектуальной собственности, выступивших 
против жесткой экономической трактовки трех-
шагового теста. Основные положения декларации, 
ставшей с момента ее опубликования своего рода 
символом «сопротивления» устоявшемуся толко-
ванию теста, сводятся к следующему. Трехшаго-
вый тест образует собой неделимую целостность, 
а потому его условия должны оцениваться лишь 
в совокупности, при этом приоритет в зависимо-
сти от ситуации может отдаваться лишь некото-
рым из них. Оценка исключений и ограничений 
исключительного права должна проводиться в со-
ответствии с их целями и задачами и не может ог-

раничиваться узкой (строгой) интерпретацией те-
ста. Трехшаговый тест не должен оцениваться как 
препятствующий: во-первых, установлению за-
конодателем «открытых» (open-ended), то есть не 
обусловленных «определенными особыми случа-
ями» ограничений, если их пределы достаточно 
предсказуемы; во-вторых, применению судами 
существующих изъятий из исключительного пра-
ва расширительно mutatis mutandis или созданию 
судебным правотворчеством новых изъятий на-
столько, насколько это позволяет конкретная пра-
вовая система. Наконец, при применении трех-
шагового теста следует учитывать интересы не 
только правообладателя, но и третьих лиц, вклю-
чая интересы, проистекающие из фундаменталь-
ных прав и свобод человека; интересы, связанные 
с обеспечением рыночной конкуренции; публич-
ный интерес в прогрессе наук и искусств, социаль-
но-экономического развития общества9.

Значительная часть из перечисленных сообра-
жений может быть названа бесспорной или, во вся-
ком случае, не вызывающей каких-либо принци-
пиальных возражений на концептуальном уров-
не. Что касается публичных интересов и интересов 
третьих лиц, то Соглашение ТРИПС в ст. 30, имею-
щей дело с ограничениями патентных прав, содер-
жит значимую оговорку «учитывая законные ин-
тересы третьих лиц», отсутствующую в ст. 13. Оста-
ется неясным, почему интересы третьих лиц сле-
дует принимать во внимание в промышленной, но 
не в литературной собственности. Расширитель-
ный подход к толкованию условий трехшагового 
теста, особенно в условиях динамичной и быстро 
меняющейся цифровой среды, также представля-
ется вполне разумным.

Поддерживая в целом рассмотренную декла-
рацию, автор настоящей работы не может не заме-
тить, что проблема интерпретации трехшагового 
теста в контексте этих подходов («традиционного» 
и «сбалансированного», как их иногда называют)10 
имела бы для ученого-цивилиста академический 
характер, если бы касалась лишь рекомендации по 
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толкованию, обращенной к странам-участницам 
соответствующих международных договоров 
при установлении изъятий из исключительного 
права. Но так ли это на самом деле и не может ли 
тест применяться при разрешении конкретных 
споров?

В российском гражданском законодательстве 
развернутые редакции теста применительно к ли-
тературной, промышленной собственности и сред-
ствам индивидуализации содержатся в п. 5 ст. 1229 
ГК РФ. Их практическое значение, руководствуясь 
мнением одного из разработчиков Части 4, А.Л. Ма-
ковского, можно охарактеризовать как символиче-
ское. Анализируя историю обсуждения ее проекта и 
отвечая на высказывавшуюся критику, в частности, 
по поводу отсутствия в ней трехшагового теста, он 
писал: «… В данном положении (п. 2 ст. 9 Бернской 
конвенции и ст. 13 Соглашения ТРИПС – прим. авто-
ра) содержится норма международного права, адре-
сованная участвующим в договоре государствам … 
Если же стать на иную точку зрения и признать, что 
эти конвенционные условия должны определять … 
правоотношения автора с лицами, использующими 
такие ограничения, то каждый конкретный случай 
такого особого использования может затем превра-
щаться в спор … »11. Таким образом, несмотря на то 
что трехшаговый тест уже присутствовал в ч. 5 ст. 16 
Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» 
№ 5351-1 от 9 июля 1993 г., включать его в часть 4 ГК 
РФ первоначально не планировалось. Он появился 
потому, что на общем напряженном фоне общест-
венного и экспертного обсуждения проекта части 4 
ГК РФ упрек в его отсутствии было разумнее учесть, 
чем пытаться доказать его необоснованность.

Такая трактовка вытекает и из текста п.  5 
ст. 1229 ГК РФ. Абзац третий данного пункта гово-
рит, что ограничения исключительных прав на про-
изведения науки, литературы или искусства либо 
на объекты смежных прав устанавливаются в опре-
деленных особых случаях при условии, что такие 

ограничения не противоречат обычному использо-
ванию произведений либо объектов смежных прав 
и не ущемляют необоснованным образом законные 
интересы правообладателей. Легко заметить, что 
оценка конкретных фактических ситуаций с точ-
ки зрения теста не охватывается содержанием этой 
правовой нормы. Речь идет лишь об «установле-
нии ограничений исключительных прав», которое 
также, в рамках традиционного и мало кем оспа-
риваемого подхода, является прерогативой зако-
нодателя, а не правоприменителя. Таким образом, 
буквальное прочтение текста закона, вне расшири-
тельного доктринального анализа, не допускает не-
посредственного применения трехшагового теста.

В науке существует и противоположная по-
зиция. В частности, Е.А.  Павлова утверждает, что 
«во многих странах сложилась практика исполь-
зования данных критериев национальными су-
дами в спорных случаях практического примене-
ния действующих в этих странах ограничений»12. 
В другой своей работе она пишет, что судам, рас-
сматривающим споры, связанные с цитированием 
фотографий, следует проверять факт использова-
ния не только на соответствие критериям, содер-
жащимся подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК, то есть собственно 
условиям свободного использования в форме ци-
тирования, но и на соответствие конвенционным 
критериям трехшагового теста, изложенным в п. 5 
ст. 1229 ГК РФ13. Этот вывод, очевидно, уже лежит 
в сфере должного – речь идет не о констатации 
того факта, что суды непосредственно применя-
ют трехшаговый тест, но о том, что им следует это 
делать. Э.П.  Гаврилов также указывает на то, что 
положения п. 5 ст. 1229 ГК РФ адресованы прежде 
всего законодателю, но « … их должны применять 
и судебные органы, если они установят, что зафик-
сированные в ГК РФ случаи свободного использо-
вания … уже не соответствуют этим принципам»14.

Процитированные мнения рождают сразу не-
сколько требующих обсуждения вопросов. Во-первых, 
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насколько в действительности распространена пра-
ктика применения трехшагового теста судами ино-
странных государств при разрешении споров? Во-вто-
рых, если она распространена, то следует ли воспри-
нимать зарубежный опыт в данной области и послу-
жит ли он совершенствованию отечественного права 
интеллектуальной собственности?

При ответе на них было бы разумно ограни-
читься подходом европейских стран, близких нам 
с точки зрения общих принципов функциониро-
вания ограничений исключительного права. Ан-
гло-американский опыт в этой области безуслов-
но интересен, но едва ли может помочь при пря-
мом сопоставлении с российским. Кроме того, его 
привлечение требует дополнительного анализа 
как доктрины fair use, так и ее принципиальной 
совместимости с условиями трехшагового теста – 
темы, которую считают достойной обсуждения и 
сами американские юристы15.

В континентальном праве рассматриваемая 
проблематика несколько осложняется тем, что 
разговор следует вести не только о национальном 
праве отдельных государств, но и о корпусе автор-
ского права Европейского союза. Несмотря на то 
что отдельные случаи свободного использования 
произведений, которые могут или должны импле-
ментировать страны-члены ЕС, распределены по 
нескольким директивам, комплексное регулиро-
вание трехшагового теста содержится лишь в  од-
ной из них, а именно в Директиве «О гармони-
зации некоторых аспектов авторских и смежных 
прав в информационном обществе» № 2001/29/ЕС 
от 22 мая 2001 г.

Исключениям и изъятиям из исключитель-
ного права посвящена ст.  5 Директивы. Большая 
часть содержания статьи по своей структуре соот-
ветствует тому, что мы привыкли видеть в отече-
ственном законодательстве, и содержит подроб-
ный перечень случаев свободного использования 
произведений, которые страны-члены ЕС вправе 
имплементировать и (или) детализировать в сво-
ем внутреннем праве. Самому трехшаговому те-
сту посвящен п.  5 этой статьи, гласящий, что ог-

раничения и изъятия, определенные в п. 1, 2, 3 и 4 
статьи, могут применяться только в определен-
ных особых случаях, не вступающих в конфликт 
с нормальным использованием произведения и не 
ущемляющих необоснованным образом законные 
интересы правообладателя. В европейской науч-
ной литературе п. 5 ст. 5 Директивы оценивается 
в основном негативно. Причин тому несколько.

Прежде всего на момент принятия Директи-
вы каждый из членов ЕС уже обладал подробным 
национальным законодательством в области ин-
теллектуальной собственности, а большинство 
изъятий, содержащихся в Директиве, уже было 
закреплено во внутреннем праве стран-участниц. 
Таким образом, ст. 5 в части перечня ограничений 
носит своего рода обобщающий характер, мало 
что добавляя к правовому регулированию. В то 
же время отдельный, скажем так, «трехшаговый 
тест ЕС», порожденный Директивой, часто трак-
туется как свидетельство введения своего рода 
двухступенчатой системы, в которой любое уже 
существующее изъятие не может предполагаться 
полностью соответствующим тесту и должно и в 
дальнейшем поверяться его условиями. Этот под-
ход оценивается как сочетание худших черт ро-
мано-германского и англо-американского автор-
ского права: ограниченность системы «закрытого 
перечня» дополняется набором оценочных и рас-
плывчатых категорий, которые, в отличие от до-
ктрины fair use, могут служить лишь еще больше-
му ограничению существующих изъятий, но не 
созданию новых16.

Кроме того, если ограничение исключительно-
го права существует в виде законопроекта, то обя-
зательство его проверки на соответствие требова-
ниям трехшагового теста лежит, очевидно, на зако-
нодателе, но кем и в рамках какой процедуры такая 
проверка может быть осуществлена в  отношении 
существующих изъятий? Этот вопрос вплотную 
подводит нас к проблеме непосредственного при-
менения теста национальными судами.

Следует признать, что практика применения 
трехшагового теста при разрешении конкретных 
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дел в континентальном праве действительно су-
ществует. Так, одно из наиболее часто цитиру-
емых и приводимых в пример дел принадлежит 
французским судам. По обстоятельствам дела по-
купатель, приобретший копию фильма Дэвида 
Линча «Малхолланд Драйв» на DVD-диске, попы-
тался создать его копию в VHS-формате для того, 
чтобы посмотреть его в доме своей матери, у ко-
торой DVD-проигрыватель отсутствовал, но не 
смог это сделать в силу технических средств за-
щиты авторских прав, примененных к диску, что 
было расценено им как нарушение его права на 
свободное использование произведения. Клю-
чевым в деле был вопрос о том, применяется ли 
в данном случае ст.  L122-5 французского Кодек-
са интеллектуальной собственности, допускаю-
щая воспроизведение произведения исключи-
тельно в личных целях (аналог права, закреплен-
ного ст. 1273 ГК РФ). Кассационный суд Франции 
в 2006 г. после череды рассмотрений заявил, что 
право на воспроизведение в личных целях долж-
но оцениваться в соответствии с трехшаговым те-
стом. В этом контексте в защите прав покупате-
ля было отказано, так как копирование фильма с 
DVD-диска на VHS-кассету в условиях повышен-
ного риска пиратства в цифровой среде препят-
ствует его нормальному использованию (второе 
условие теста)17. В научных источниках приводят-
ся и другие примеры18. Не давая им подробную 
характеристику, констатируем лишь, что прямое 
применение теста в практике судов большинст-
ва европейских стран не может быть названо ре-
гулярным, обыденным явлением, но его нельзя 
оценить и как экстраординарное событие, при-
меры которого единичны. При этом необходимо 
учитывать следующие обстоятельства.

Во-первых, отсутствие трехшагового теста 
в  национальном праве, как показывает анализ, 
не препятствует его применению судами. Одна 
из тенденций континентальной юриспруденции, 
действительно, заключается в его внедрении в за-

конодательство, но она исторически почти полно-
стью объяснима существовавшими обязательст-
вами по имплементации положений ст. 5 Дирек-
тивы. Например, в приведенном выше деле фран-
цузский суд обосновывал свой вывод не ссылкой 
на Кодекс интеллектуальной собственности (тест, 
ныне содержащийся в абз. 3 п. 13 ст. L122-5 Кодек-
са, отсутствовал в нем на момент рассмотрения 
дела в связи с тем, что положения Директивы еще 
не были имплементированы), а на положения п. 2 
ст. 9 Бернской конвенции19.

Во-вторых, очевидно, что существующие ме-
ждународные соглашения в области интеллекту-
альной собственности не содержат обязательств 
государств-участников использовать тест в пра-
воприменении. С этой точки зрения весь сложив-
шийся вокруг него комплекс толкований, привед-
ший к выводу о возможности его непосредствен-
ного применения, отчасти является недоразуме-
нием. Хорошим примером здесь может служить 
все тот же п.  5 ст.  5 Директивы. Как указывают 
европейские исследователи, ничто в подготови-
тельной документации или в процедуре приня-
тия Директивы не свидетельствовало о том, что 
ее адресатом, по замыслу разработчиков, долж-
ны были выступать национальные суды членов 
ЕС20. Вполне здравым и, вероятно, соответствую-
щим действительности было бы предположение, 
что тест появился в ней по тем же причинам, что 
и в ГК РФ – в качестве символической нормы, де-
монстрации соответствия ее международно-пра-
вовым нормам. Однако само дублирование теста 
в Директиве, а затем и в законах членов ЕС пре-
допределило его функцию в глазах многих циви-
листов – для чего иначе предусматривать норму 
права, если она не направлена к непосредствен-
ному регулированию?

Вероятно, что к такому подходу придет и рос-
сийское право. Мнения ученых в его поддержку 
были приведены выше, дело осталось за практи-
кой. Между тем его положительный эффект может 

17	Griffiths J. The «Three-Step Test» in European Copyright Law – Problems and Solutions // Queen Mary School of Law Legal Studies 
Research Paper № 31/2009. P. 4-5. Доступно по адресу: https://ssrn.com/abstract=1476968 (дата обращения: 30 января 2022 г.).

18	Senftleben M. Op. cit. P. 70-72.
19	Griffiths J. Op. cit. P. 5.
20	Geiger C. From Berne to National Law, via the Copyright Directive: The Dangerous Mutations of the Three-Step Test // European 

Intellectual Property Review. 2007. Vol. 29, № 12. P. 488.



6.  Правовые вопросы         29.  Авторские и смежные права         80.  Патентное право

78 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2022

заключаться лишь в предоставлении суду еще 
одного инструмента на случай, если тот имеет дело 
с  очевидным злоупотреблением правом под ви-
дом свободного использования или иной подоб-
ной ситуацией, последствия которой невозможно 
устранить иным способом. Такие ситуации, одна-
ко, достаточно редки. 

Общим же эффектом будет неизбежная про-
блематизация свободного использования. Статьи 
ГК РФ, посвященные ему, и без того не лишены 
оценочных категорий, которые суды применяют 
исходя из своего внутреннего убеждения, созда-
вая тем самым правовую неопределенность. До-
бавление к их перечню не одного, а сразу трех до-
полнительных субъективных критериев, подлин-
ное содержание которых до сих пор дебатируется 

в науке и практике, едва ли окажется благотвор-
ным. 

Еще более важно то, что историческая роль 
трехшагового теста в Бернской конвенции ни-
когда не была в первую очередь и строго нор-
мативной – он должен был выступать ориенти-
ром и базой для развертывания системы изъя-
тий из исключительного права в законодательст-
ве стран-участниц. Объяснимая этим неясность 
его условий, их крайне генерализированный ха-
рактер делает его малопригодным для повседнев-
ного применения судами. В отсутствие междуна-
родных обязательств, делающих необходимым 
восприятие подобного подхода к тесту, следует 
избегать свойственную европейским судам пра-
ктику его непосредственного применения.
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Исключительное право представляет собой 
возможность правообладателя по ограниченному 
контролю за доступом иных лиц к объекту интел-
лектуальных прав, его коммерческим использова-
нием, который правообладатель может осуществ-
лять посредством различного рода запретов, до-
зволений и ограничений, обращенных к  неогра-
ниченному множеству лиц. Базовым правомочием 
в его составе является возможность запрещать 
иным лицам использовать его объект. Между тем 
это не означает, что правообладатель может пре-
сечь использование его объекта абсолютно во всех 
случаях и при любых обстоятельствах. Развитые 
правопорядки постепенно отходят от строгого 

правила: «Доказано нарушение – удовлетворено 
требование о запрете на дальнейшее использова-
ние изобретения ответчиком». Запрет на дальней-
шее использование (пресечение действий, пред-
ставляющих собой нарушение) больше не рассма-
тривается в качестве универсальной меры защиты 
нарушенных патентных прав. 

Смена подхода в западных правопорядках
Прежде всего обратимся к американскому 

опыту. Как закреплено в § 283 Патентного закона 
США, суды обладают правомочиями при установ-
лении факта патентного нарушения предостав-
лять предписания в соответствии с принципом 

Иск о запрете на использование 
изобретения: может ли суд 
отказать, если доказан факт 
нарушения?

А.С. Ворожевич, 
доктор юрид. наук, преподаватель кафедры гражданского права 
МГУ имени М.В. Ломоносова

Развитые правопорядки постепенно отходят от строгого правила: «Доказано патентное наруше-
ние – удовлетворено требование о запрете на дальнейшее использование изобретения ответчиком». При 
этом иностранные суды стали активно бороться со злоупотреблениями патентными правами. По мне-
нию автора, российским судам также следует более гибко подходить к оценке патентно-правовых кон-
фликтов, возникающих на рынках электроники и телекоммуникаций. Особый интерес в рассматриваемом 
аспекте представляет дело Сквин СА v. Самсунг. 

Ключевые слова: 
исключительное право; патент; изобретение; постоянный запрет; злоупотребление правом; па-
тентные тролли.
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1	 United States Code (USC). Title 35 «Patents». URL: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/35
2	 eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006).
3	 Motorola Mobility, Inc. v. Apple Inc. and NeXT Software, Inc., U.S. Dist. Ct., Dist. Del., 2010-10-8.

справедливости в целях предотвращения лю-
бых нарушений патентных прав на таких усло-
виях, какие сочтут целесообразными1. Установив 
факт нарушения патентных прав, американские 
суды далеко не всегда удовлетворяют требова-
ния правообладателя о запрете нарушителю ис-
пользовать спорный объект (пресечении дейст-
вий, представляющих собой нарушение). Во мно-
гих случаях они считают достаточным взыскать 
в пользу патентообладателя убытки и устано-
вить так называемые «продолжающиеся роялти» 
(ongoing royalty) – роялти, выплачиваемые нару-
шителем правообладателю за использование па-
тентоохраняемого объекта после вынесения су-
дебного решения. 

Значимым прецедентом в рассматриваемом 
аспекте является решение Верховного суда США 
по делу eBay Inc. v. MercExchange, LLC2. Компа-
ния MercExchange, LLC – обладатель патента на 
бизнес-метод – процесс облегчения онлайн-про-
даж товаров между частными сторонами – обра-
тилась к компании eBay Inc. с предложением за-
ключить лицензионное соглашение на использо-
вание данного объекта. Однако прийти к согла-
шению в ходе переговоров компаниям не удалось. 
MercExchange, LLC подала против eBay Inc. иск 
о  нарушении исключительных прав на изобрете-
ние. Истец требовал взыскать с ответчика убытки 
и запретить ему использовать изобретение в своей 
дальнейшей деятельности. 

Суд первой инстанции обязал eBay Inc. вы-
платить истцу только убытки. Требование 
MercExchange, LLC наложить принудительный 
запрет было отклонено. Как констатировал суд, 
«отказ в предоставлении постоянного судебно-
го запрета не причинит истцу значительного 
ущерба, так как истец не практикует свои изо-
бретения, а только выдает лицензии. При этом 
он неоднократно выражал готовность заклю-
чить с eBay лицензионное соглашение». Апел-
ляция отменила данное решение, удовлетво-
рив требования истца в наложении судебного 
запрета. 

Дело попало на рассмотрение Верховного суда 
США. Высшей судебной инстанцией был разра-
ботан четырехуровневый тест – перечень вопро-
сов, на которые должен ответить суд, прежде чем 
(не) удовлетворить требование патентообладателя 
о наложении на нарушителя постоянного запрета 
на использование изобретения: 

1) причиняется ли истцу непоправимый ущерб 
отсутствием судебного запрета; 

2) являются ли средства правовой защиты, до-
ступные в соответствии с законом, адекватными 
и достаточными, чтобы компенсировать истцу на-
рушение его прав; 

3) обеспечивается ли баланс интересов истца 
и ответчика; 

4) не нарушается ли общественный интерес.
Применив данный текст к рассматриваемо-

му спору, Верховный суд отказал истцу в наложе-
нии запрета на дальнейшее использование от-
ветчиком спорного бизнес-метода. В том числе 
суд учел, что истец является непрактикующей 
организацией. Следовательно, у него нет наме-
рения использовать запатентованное решение 
в производственной деятельности. Запрет на 
дальнейшее использование является чрезмер-
ной мерой. 

Значительный интерес представляет судебный 
спор между компаниями Apple и Motorola Mobility. 
Осенью 2010 г. компания Motorola Mobility подала 
иск против Apple, в котором обвинила последнюю 
в нарушении своих патентов. Конец затянувше-
муся разбирательству был положен в июне 2012 г., 
когда судья Ричард Познер отклонил исковые тре-
бования. Судья заключил, что ни одна компания 
не предоставила доказательств серьезности ущер-
ба, поэтому любые требования блокировки импор-
та продукции на территорию США безоснователь-
ны. Он также отметил, что операционная система 
и целый аппаратный продукт в совокупности яв-
ляются сложнейшим технологическим устройст-
вом, поэтому небольшие нарушения в каком-либо 
компоненте не могут стать условием блокировки 
продаж3.
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10	См.: Elias S., Stim R. Paten, Copyright and trademark: an intellectual property desk. Bercley, 2004. P. 113.
11	Patent assertion entity activity: an FTC study. A report of the Federal Trade Commission // https://www.ftc.gov/system/files/

documents/reports/patent-assertion-entity-activity-ftc-study/p131203_patent_assertion_entity_activity_an_ftc_study_0.pdf.
12	По сути данное понятие является стилистически – нейтральным синонимом понятия «патентные тролли». 

В споре ActiveVideo Networks, Inc. v. Verizon 
Communications, Inc.4 суд апелляционной инстан-
ции на основе сформулированного в деле eBay че-
тырехуровневого теста пришел к выводу, что уста-
новление продолжающихся роялти – достаточный 
способ защиты нарушенных исключительных 
прав истца. В деле шла речь о нескольких патен-
тах компании ActiveVideo Networks, относящихся 
к системе и методам доставки телевидения под-
писчикам. 

Суд констатировал, что, во-первых, истцу не 
был причинен непоправимый вред. Во-вторых, 
вред, причиненный истцу, может быть адекватно 
компенсирован выплатой убытков без наложения 
на ответчика запрета на использование патенто-
охраняемого объекта. Примечательно, что судами 
было установлено, что истец, в свою очередь, на-
рушал исключительные права ответчика на дру-
гие запатентованные решения. Спор сторон в ко-
нечном итоге закончился подписанием ими пере-
крестного лицензионного соглашения. 

По данным американских ученых, в сфере 
электроники суды удовлетворяют требования о 
наложении постоянного запрета на использова-
ние лишь в 67% споров, в которых был установлен 
факт нарушения исключительного права истца. В 
сфере программного обеспечения5 показатели 
еще меньше – 53%. Лишь в сфере фармацевтики 
и биотехнологий суды удовлетворяют требования 
о запрете на дальнейшее использование практи-
чески в 100% дел о нарушении исключительных 
патентных прав6. Как справедливо было отмече-
но Д. Бурком и М. Лемли, в теории патентное пра-
во технологически нейтрально, на практике оно 

зависит от специфики конкретных отраслей тех-
ники7. 

Американские ученые в большинстве сво-
ем позитивно оценивают сложившийся после 
дела eBay Inc. v. MercExchange, LLC гибкий, ба-
лансовый поход к патентным спорам. Возмож-
ность отказа в удовлетворении требования о за-
прете на дальнейшее использование рассматри-
вается в качестве одного из механизмов борьбы 
с патентными троллями8. В зарубежной доктри-
не патентными троллями называются компа-
нии, которые не производят и не продвигают 
собственный продукт, а получают патенты для 
целей подачи исков о нарушении своего исклю-
чительного права против фирм, уже использу-
ющих технологию9. Другими словами, патент
ный троллинг – это бизнес по подаче исков, 
а  не по продаже или производству чего-либо10. 
В последнее время в американских источни-
ках вместо данного термина используется более 
нейтральное понятие – «организация, не осу-
ществляющая деятельность» (очевидно, имеет-
ся в виду деятельность по созданию и исполь-
зованию патентоохраняемых объектов)» (non-
practicing entities, NPE). 

В октябре 2016 г. американская Федераль-
ная торговая комиссия (далее – Комиссия) вы-
пустила доклад11, посвященный так называемым 
организациям, защищающим патентные пра-
ва (patent assertion entities, PAE)12, – компаниям, 
основной деятельностью которых является при-
обретение патентов в целях предъявления пре-
тензий к использующим соответствующие раз-
работки субъектам. 
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Комиссия проанализировала деятельность 22 
подобных организаций. Ей было установлено, что 
только за период с 2009 по 2014 г. данные органи-
зации подали 3,895 заявлений о патентных нару-
шениях и заключили около 2,700 лицензионных 
соглашений. Их прибыль составила приблизи-
тельно $ 4 млрд. Жертвами деятельности PAE ста-
новятся, как правило, крупные успешные компа-
нии, специализирующиеся на разработке и прода-
же комплексных инноваций – товаров, имеющих 
в основе десятки патентоохраняемых объектов. 

Комиссия выделила две группы PAE, которые 
реализуют различные бизнес – стратегии на инно-
вационных рынках. Первая условно названа «пор-
тфельной». Такие компании изначально не предъ-
являют иск о нарушении исключительного права, 
а обращаются к производителю с предложением 
приобрести у них пакет лицензий, относящихся 
к конкретной сфере деятельности. Подобный па-
кет может включать в себя сотни, а то и тысячи па-
тентов и стоить несколько миллионов долларов. 
«Жертва» может пойти на заключение такой ли-
цензии, опасаясь, что при производстве конкрет-
ного товара нарушит какой-либо из многочислен-
ных патентов. 

Вторая группа условно названа «судебной». Та-
кие организации сначала предъявляют к жертве иск 
о нарушении исключительного права. После чего на-
чинают вести с ответчиком переговоры о заключе-
нии лицензионного соглашения. Ответчики в боль-
шинстве случаев принимают решение откупиться от 
тролля и заключают с ним соглашение. Лицензия об-
ычно предоставляется в отношении не более десяти 
решений. Цена не превышает $ 300 тыс. 

Федеральная торговая комиссия обозначила 
следующие негативные последствия патентного 
троллинга. Во-первых, подобная практика накла-
дывает на инноваторов дополнительные лицензи-
онные и судебные расходы, не соответствующие 
ценности запатентованной технологии. Во-вто-
рых, дестимулирует стартапы и мелкие компании 
к участию в инновационной деятельности. В-тре-

тьих, отвлекает инновационные компании от их 
основной, важной для общества, деятельности.

Основной сферой действий патентных трол-
лей является рынок информационных технологий, 
электроники. По данным Комиссии, 88% патентов, 
о нарушении которых заявляли тролли, относились 
к информационным технологиям, электронике. 

Основным правовым рычагом, который на-
ходится в руках троллей, является возможность 
предъявить к нарушителю иск о наложении посто-
янного запрета на использование патентоохраняе-
мого объекта. В большинстве случаев ответчик го-
тов выплатить правообладателю компенсацию за 
нарушение. Но он боится того, что его деятельность 
по производству и продаже того или иного продук-
та будет блокирована посредством запрета. В таком 
случае он вынужден идти на сделку с троллями. 

Возможность автоматического наложения за-
прета, как отмечается американскими учены-
ми, создает для патентных троллей более выгод-
ную переговорную позицию, что вызывает сом-
нения13. Логичным решением проблемы патент
ного троллинга в таком случае видится отказ от 
абсолютизации постоянного запрета на использо-
вание, предоставление судам возможности отка-
зывать в  удовлетворении подобных требований. 
При этом, как подчеркивается в доктрине, тролли 
могут рассчитывать на взыскание убытков лишь 
в размере разумных роялти по договору. 

В настоящее время на практике выделяются 
следующие способы расчета убытков: (1) разум-
ные роялти, на которые правообладатель мог бы 
рассчитывать при заключении с нарушителем ли-
цензионного договора; (2) потерянная прибыль 
(недополученный доход) правообладателя; или (3) 
их комбинация. Последние два варианта не могут 
быть доступны для непрактикующих компаний. 
Недополученный правообладателем доход могут 
образовывать потери, связанные со снижением ко-
личества реализуемых им продуктов после выхода 
на рынок нарушителя, снижением цены, по кото-
рой правообладатель реализует свое продукты14,  

13	Pomp R., Plattner R. D., Brief of Amicus Curiae in Support of Claim of Petitioner Bausch & Lomb, Inc. and its affiliates, No. DTA 
819883 (2006) https://ssrn.com/abstract=3878424.

14	Эрозия цены на охватываемый патентом продукт, предлагаемый правообладателем, может заключаться как в принятии 
правообладателем решения снизить цену на товар, чтобы конкурировать с нарушителем, так и в вынужденном отказе от 
повышения цены на товар, что могло быть оправданно в условиях рынках и необходимо для поддержания сложившегося 
темпа роста цен на товар. 
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15	Подробнее см.: Parr R. Intellectual property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages. N.J., 2018. P. 405. 
16	Pomp R., Plattner R. D., Brief of Amicus Curiae in Support of Claim of Petitioner Bausch & Lomb, Inc. and its affiliates, No. DTA 

819883 (2006) https://ssrn.com/abstract=3878424.  
17	Case AT.39939-Samsung - Enforcement of UMTS standard essential patents, Commission Decision of 29 April 2014 (see IP 14/490).  
18	См., например: Ворожевич А.С. Исключительное право: сущность, принципы и пределы защиты // Вестник гражданского 

права. 2013. № 6. С. 41–83.
19	URL:https://www.jdsupra.com/legalnews/bye-bye-automatic-injunction-german 27186/?fbclid=IwAR21NNloAAhzVrLIC3o6RlR2X3-

D9ZtcsbHOyOlBhFwFerVAudZxdUiOrUU.

а также потери в продажах дополнительных 
(вспомогательных) продуктов к продуктам, 
охватываемым патентом15. Данный способ расче-
та по сути доступен только для тех правооблада-
телей, которые сами реализуют охватываемые па-
тентом продукты. Кроме того, патентные тролли 
не должны претендовать на взыскание штрафных 
убытков в тройном размере16. 

На уровне Европейского союза давно утвер-
дился подход, в соответствии с которым нацио-
нальные суды вправе отказывать в удовлетворе-
нии требования о запрете использования чужой 
разработки при несоразмерности негативных по-
следствий от такого решения для ответчика и по-
следствий от нарушения для истца. 

В соответствии с п. 25 Директивы Европей-
ского парламента и Совета от 29 апреля 2009 г. 
№ 2004/48/ЕС «Об обеспечении прав на интеллек-
туальную собственность», «если нарушение совер-
шено неумышленно и не по небрежности и если 
исправительные меры или судебные запреты, 
предусмотренные настоящей Директивой, были 
бы несоразмерны, государства – члены ЕС долж-
ны иметь возможность предоставления в соответ-
ствующих случаях денежной компенсации, прису-
ждаемой потерпевшей стороне в качестве альтер-
нативной меры». Данная мысль нашла отражение 
и в ст. 12 Директивы № 2004/48/ЕС.

Как неоднократно отмечалось Европейской 
комиссией17, любой патентообладатель вправе 
требовать прекратить нарушение его исключи-
тельных прав и запретить дальнейшее использо-
вание патентоохраняемого объекта. Обращение с 
соответствующим иском не представляет злоупо-
требления доминирующим положением. Между 
тем в отдельных случаях подобные действия пра-
вообладателя представляют собой злоупотребле-
ние правом. В удовлетворении указанного иска 
может быть отказано. 

Не все национальные европейские правопо-
рядки быстро восприняли общеевропейский гиб-
кий подход к рассмотрению требований о запре-
те на дальнейшее использование объекта. Интерес 
в данном случае представляет, в первую очередь, 
подходы и тенденции, которые формируются в не-
мецком праве. 

В предыдущих публикациях автора неодно-
кратно отмечалось, что немецкий подход к рас-
смотрению патентных споров существенным 
образом отличается от американского: суды Гер-
мании последовательно удовлетворяют требова-
ния о наложении запрета на дальнейшее исполь-
зование при установлении факта нарушения18. 
Между тем, в последние годы ситуация существен-
ным образом изменилась. 

Еще в 2016 г. при рассмотрении конкретного 
спора (решение от 10 мая 2016 г. по делу № X ZR 
114/13) Верховный суд ФРГ заключил, что суды мо-
гут отказывать в удовлетворении иска о запрете 
на дальнейшее использование патентоохраняемо-
го объекта с учетом принципа добросовестности, 
трудностей, которые может создать для ответчика 
решение о запрете, в сравнении с потерями право-
обладателя от нарушения.

В 2020 г. Министерство юстиции ФРГ выступи-
ло с законодательной инициативой предоставить 
судам больше свободы при рассмотрении патент
ных споров: возможность решать в каждом кон-
кретном случае, удовлетворить требования право-
обладателя о запрете на использование или нет, на 
основе сопоставления потерь правообладателя от 
нарушения и ответчика от удовлетворения иска19.

18 августа 2021 г. в ФРГ был обнародован За-
кон «Второе упрощение и модернизация патент
ного права». В соответствии с ним в § 139 п. 1 не-
мецкого Патентного закона включается следу-
ющее положение: «В требовании [судебного за-
прета] может быть отказано в связи с особыми 
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20	Desaunettes-Barbero L., Hilty R., Kim D., Lamping, M., Slowinski P.R., Ullrich H. Position Paper on the Envisaged Reform of the German 
Patent Act (March 10, 2020). Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 20-05 https://ssrn.com/
abstract=3592465 .

обстоятельствами конкретного дела и требова-
ниями добросовестности, если его удовлетворе-
ние приведет к  несоразмерным трудностям для 
нарушителя или третьих сторон, не оправданных 
исключительным правом».

В пояснительной записке к данном акту от-
мечено, что суд может отказать в удовлетворении 
требования о запрете на дальнейшее использова-
ние (которое нарушает право истца) изобретения 
при наличии следующих условий:

1) безусловная выдача судебного запрета при-
ведет к чрезвычайно высоким издержкам или 
убыткам со стороны нарушителя, которые совер-
шенно несоразмерны стоимости патента в иске; 
что может иметь место в сложных продуктах, где 
патент истца играет лишь второстепенную роль; 

2) разработки вокруг патента потребуют для 
ответчика слишком много времени с учетом ре-
альной ценности и актуальности патента; 

3) ответчик ненамеренно нарушил исключи-
тельные права истца после того как провел обыч-
ные патентные поиски; 

4) истец отложил предъявление иска до мо-
мента, когда ответчик сделал значительные инве-
стиции, но истец мог подать иск раньше; 

5) истец является патентным троллем: он при-
обрел патент с тем, чтобы впоследствии исполь-
зовать угрозу судебного запрета для получения от 
эффективных инновационных компаний необо-
снованно высоких лицензионных соборов или лю-
бых других недобросовестных действий.

Немецкие ученые в большинстве своем вос-
приняли данные изменения крайне позитивно. 
Институтом Макса Планка был подготовлен до-
клад – письменная позиция по данному Закону 
(пока он был еще проектом)20. Раскроем основные 
тезисы из данного доклада. 

– идея о том, что суды должны отказывать 
в  удовлетворении требования о запрете на даль-
нейшее использование объекта при установлении 
непропорциональности такой меры основывается 
на принципе добросовестности. Иными словами, 
требование о запрете является непропорциональ-

ным тогда, когда действия истца могут считаться 
недобросовестными; 

– отказ в удовлетворении требования о запре-
те служит не столько средством защиты интересов 
нарушителя, сколько механизмом предотвраще-
ния нежелательных последствий для конкуренции 
и дисфункциональных эффектов исключительных 
прав, которые выходят за рамки двусторонних от-
ношений между патентообладателем и нарушите-
лем; 

– неверно утверждать, что интересы право-
обладателя объекта всегда должны пользоваться 
приоритетом перед интересами иных лиц. Пра-
вомочие исключать иных лиц из сферы исполь-
зования объекта (запрещать использование), как 
основа исключительного права, носит функцио-
нальный характер. Оно обеспечивает правообла-
дателям возможность получить полную рыночную 
стоимость своих инноваций. Но не предполагает 
ничего большего. В том числе обеспечивает инте-
ресы правообладателя в контроле рынка; 

– при решении вопроса о соразмерности за-
прета суды должны в каждом конкретном случае 
определять соответствуют ли действия патенто
обладателя ratio legis патентного права. При этом 
должен учитываться баланс интересов правообла-
дателя, пользователя и общества в целом. Это, од-
нако, не отменяет того, что отказ в наложении за-
прета должен рассматриваться в качестве исклю-
чительной меры. Нарушителю необходимо дока-
зать наличие в деле «особых обстоятельств»; 

– несоразмерность имеет место в тех случа-
ях, когда исключительная ценность судебного за-
прета, заявленного в споре, превышает рыночную 
стоимость изобретения в условиях эффективной 
конкуренции. Проще говоря, правообладатель, 
заявляя требование о запрете, получает прибыль 
бо́льшую, чем «внутренняя» стоимость его изобре-
тения. Такая ситуация имеет место как правило 
тогда, когда техническая зависимость нарушителя 
от патентообладателя связана не с экономическим 
или техническим превосходством объекта охраны 
над альтернативными техническими решениями, 
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а с его «незаменимостью» или «существенностью» 
для конкуренции на рынке соответствующих 
технологий, инноваций или продуктов. Прежде 
всего речь в таком случае идет о разработках – эле-
ментах комплексных продуктов в сфере информа-
ционных технологий, электроники; 

– несоразмерность имеет место и в тех случа-
ях, когда истцом по делу является непроизводст-
венная организация. У таких лиц нет подлинного 
интереса в наложении судебного запрета. В отсут-
ствие реальных или потенциальных конкурентных 
отношений между патентообладателем и наруши-
телем реальных конкурентных отношений право-
обладатель обычно не страдает от непоправимо-
го вреда. Его имущественные потери могут быть 
определены и компенсированы в денежном выра-
жении. Между тем один лишь факт, что правообла-
датель не использует патентоохраняемый объект, 
не является основанием для отказа в удовлетворе-
нии иска о запрете;  

– при решении вопроса о наложении / отказе 
в наложении постоянного судебного запрета дол-
жен учитываться также субъектный критерий. По 
общему правилу ответственность за патентные 
нарушения наступает без вины. Между тем необ-
ходимо разграничивать ситуации, когда наруши-
тель намеренно использовал чужой объект и тог-
да, когда он, напротив, предпринял все возмож-
ные меры, чтобы избежать нарушения. Некоторые 
рынки, области техники наводнены многочислен-
ными патентами. 

В результате субъектам, которые стремятся 
выйти на рынок, практически невозможно зара-
нее убедиться, что никакие патенты не будут на-
рушены при выпуске нового продукта на рынок. 

Обоснование гибкого подхода к решению 
вопроса о наложении запрета с позиции ТРИПС 
Соглашения

Согласно статьи 7 Соглашения ТРИПС охрана 
и обеспечение прав интеллектуальной собствен-
ности должны содействовать техническому про-
грессу, передаче и распространению технологии 
к взаимной выгоде производителей и пользовате-
лей технических знаний.

Данная норма не только устанавливает цель 
регулирования в сфере интеллектуальных прав, 
но и определяет назначение (основную функцию) 

исключительного права. Принципиально неверно 
рассматривать такое право как инструмент обес-
печения сугубо частного интереса правооблада-
теля. Оно служит стимулом к созданию и коммер-
циализации инновационных разработок, а потому 
отвечает общественным интересам в инноваци-
онном развитии, способствует появлению на рын-
ке новых высокотехнологичных товаров, привле-
чению инвестиций (в том числе зарубежных) в ис-
следования и разработки.	

Патент не гарантирует правообладателю аб-
солютного господства над патентоохраняемым 
объектом. Он не должен выступать преградой к 
распространению знаний и информации, эффек-
тивному обороту инновационных продуктов при 
условии, что правообладателю были обеспечены 
достаточные стимулы к инновационной деятель-
ности.

Все возможные «исключения из исключенных 
прав» в том или ином виде предполагают предо-
ставление иным заинтересованным лицам досту-
па к патентоохраняемому решению. Общей про-
веркой на их допустимость является вопрос, что в 
большей степени отвечает интересам техническо-
го прогресса: поддержание патентной монополии 
(с учетом ее стимулирующей функции) либо пре-
доставление доступа (ограниченного) к разработ-
ке иным лицам?

Таким образом, норма ст. 7 Соглашения ТРИПС 
должна служить ориентиром при установлении 
и толковании любых пределов осуществления 
исключительных прав. Именно с позиции посту-
лируемой ею цели должны быть определены кон-
кретные условия для предоставления иным субъ-
ектам доступа к разработке.

Соглашение ТРИПС позволяет государст-
вам на уровне национального законодательства 
и (или) правоприменительной практики уста-
новить случаи, когда несмотря на доказанность 
факта нарушения суды могут отказывать в удов-
летворении требования о запрете на исполь-
зование объекта (ст.  44). При этом, во-первых, 
должны соблюдаться положения части II Согла-
шения, относящиеся к использованию объектов 
без разрешения правообладателя. Во-вторых, 
правообладателю должно выплачиваться возна-
граждение в соответствии с п. h ст. 31 Соглаше-
ния ТРИПС.
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Первый вопрос, который здесь возника-
ет, – о  соблюдении каких именно положений 
части II Соглашения идет речь. Очевидно, что 
применительно к патентным правам возмож-
ных ответов два: либо ст. 30, либо ст. 31 Соглаше-
ния – именно в данных нормах определены ус-
ловия использования объекта без согласия на то 
правообладателя. В статье 44 специально указа-
но на необходимость соблюдения п. h ст. 31 Со-
глашения ТРИПС. Исходя из этого можно пред-
положить, что другие положения ст. 31 могут не 
применяться.

Статья 31 Соглашения ТРИПС ориентирована 
на решение конфликта интересов правообладате-
ля и потенциального лицензиата в рамках регуля-
тивных отношений. Лицензиат пытается действо-
вать правомерно и получить доступ к разработке, 
но правообладатель отказывает ему в выдаче ли-
цензии. В таком случае в п.  b вполне закономер-
но установлено, что до обращения с требованием 
о выдаче принудительной лицензии предполага-
емый лицензиат должен был обратиться к право
обладателю за получением лицензии в доброволь-
ном порядке. В ситуации, когда к субъекту уже 
предъявлен иск о нарушении исключительного 
права, говорить о соблюдении указанного условия 
не приходится.

Другие обозначенные в ст.  31 Соглашения 
ТРИПС условия в принципе можно распространить 
на случаи, связанные с отказом в удовлетворении 
требования о наложении судебного запрета. Од-
нако это приведет к смещению акцентов. В случае 
с принудительными лицензиями ключевое значе-
ние придается объектному критерию. Лицензиру-
емое решение должно обладать особым социаль-
но-экономическим значением, представлять цен-
ность для инновационного оборота21. В  пункте  a 
ст. 31 Соглашения закреплено, что разрешение на 
использование должно основываться на индиви-
дуальных характеристиках объекта. Но в ситуации 
с отказом в наложении судебного запрета основ-
ной акцент должен быть сделан на ценности про-
дукта нарушителя и возможности обеспечить ин-
тересы истца посредством иных мер защиты. Объ-

ект, права на которые нарушены, может наоборот 
обладать минимальной ценностью. 

Установленный нормой ст.  30 Соглашения 
ТРИПС тест, между тем, в полной мере подхо-
дит для решения вопроса о необходимости на-
ложения постоянного судебного запрета. В со-
ответствии с ним ограничения исключительных 
прав возможны, если они, во-первых, не вступа-
ют в противоречие с нормальным использовани-
ем патента. Во-вторых, они не должны необос
нованно ущемлять интересы правообладателя. 
В-третьих, при их установлении должны учиты-
ваться законные интересы третьих лиц. Приве-
денный текст порождает ряд вопросов, нуждаю-
щихся в пояснении.

Что в рассматриваемом контексте понимается 
под нормальным использованием патента?

Вероятно, норма в данном случае должна опре-
деляться с позиции ст. 7 Соглашения. Нормальным 
использованием патента в таком случае является 
эксклюзивное производство и реализация право-
обладателем и (или) его управомоченными лицен-
зиатами инновационных продуктов, модерниза-
ция производственного процесса, нацеленные на 
получение дополнительной прибыли. 

С позиции назначения исключительного пра-
ва необходимо ответить и на вопрос относительно 
законных интересов правообладателя и третьих 
лиц. Под интересом необходимо понимать требо-
вания или желания, которые субъект индивиду-
ально или в сообществе стремится удовлетворить. 
Законным интерес правообладателя становится, 
когда он соответствует назначению субъектного 
права, и его реализация не предполагает наруше-
ния законодательных установлений и правомер-
ных интересов иных лиц. Применительно к патент
ной сфере такие законные интересы правообла-
дателя должны свестись к эффективной коммер-
циализации его интеллектуальной разработки, 
покрытию расходов на ее создание и получение 
прибыли. В таком случае необходимо заключить, 
что национальные суды могут отказывать в удов-
летворении требований о наложении постоянного 
запрета на использование, если: 

21	Например, без использования стандарт – необходимых патентоохраняемых решений участники рынка не смогут создать 
конкурентоспособный комплексный инновационный продукт.
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22	Carrier M. Innovation for the 21st Century: Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law. USA: Oxford 
University Press, 2009. P. 26; Robert P. Merges & Richard R. Nelson, On the Complex Economics of Patent Scope, 90 Colum. L. Rev. 
839, 880–81 (1990).

1) действия правообладателя противоречат 
назначению исключительного права; 

2) иск правообладателя направлен не на то, 
чтобы восстановить нормальное использование 
патентоохраняемого объекта;

3) существуют значимые общественные инте-
ресы в том, чтобы ответчик продолжил использо-
вать объект. 

Условия, при которых суды могут отказать 
в наложении запрета с позиции политики права, 
функционального подхода

Действия правообладателя по предъявле-
нию иска о нарушении исключительных прав 
будут противоречить назначению исключитель-
ного права, прежде всего, в тех случаях, когда 
использование объекта ответчиком может быть 
оправданным с позиции функций соответству-
ющего института права интеллектуальной соб-
ственности (авторского, патентного права). При 
этом интересы истца могут быть обеспечены 
посредством выплаты компенсации (убытков). 
В таком случае оправданное решение: удов-
летворить требование о выплате компенсации 
(убытков) при отказе в удовлетворении требо-
вания о запрете на дальнейшее использование. 
Между тем принятие такого решения неизбежно 
повлечет за собой вопрос: на каких условиях от-
ветчик (нарушитель) может продолжить исполь-
зовать результат интеллектуальной деятельнос-
ти? Можно предположить, что в такой ситуации 
суд должен будет установить в своем решении 
объем дальнейшего использования, сумму вы-
плат, которые должен будет совершить пользо-
ватель в пользу правообладателя. 

«Провалы рынка» случаются, во-первых, 
тогда, когда правообладатель отказывает иным 
лицам в доступе к разработке при условии, что 
сам не способен ее эффективно использовать. 
При этом страдают актуализированные общест-
венные интересы в получении инновационно-
го, высокотехнологического продукта. В таком 
случае необходимо исследовать с одной сторо-

ны предшествующее (отказу в предоставлении 
лицензии, предъявлению иска о нарушении) по-
ведение правообладателя. Должно учитывать-
ся то, что сам он не использовал (использовал 
недостаточно для покрытия потребностей по-
требителей) результат интеллектуальной дея-
тельности, не выдавал лицензии иным лицам 
на использование объекта. Данное обстоятель-
ство указывает как на то, что у правообладателя 
отсутствует существенный интерес в поддержа-
нии эксклюзивности своего использования, так 
и на то, что страдают интересы общества, по-
требителей, которые не получают инновацион-
ный продукт. С другой стороны, должны иссле-
доваться особенности спорного объекта интел-
лектуальных прав, способность потенциального 
лицензиата удовлетворить за счет него актуаль-
ные потребности потребителей. 

Во-вторых, – «провал» имеет место тогда, ког-
да отказ правообладателя предоставить доступ 
к результату интеллектуальной деятельности, 
предъявление им требования о запрете на даль-
нейшее использование объекта, блокирует ис-
пользование результатов интеллектуальной де-
ятельности иных лиц (как правило, ответчика), 
которые обладают существенными преимущест-
вами в сравнении с  результатом интеллектуаль-
ной деятельности истца, важным значением для 
инновационного развития; выход на рынок зна-
чимых с позиции общественных интересов про-
дуктов (как материальных, овеществленных, так 
и программных). 

Это связано со свойствами куммулятивности 
и комплексности современного инновационного 
процесса. Свойство куммулятивности означает, 
что последующие инновации строятся на осно-
ве предшествующих разработок22. Экономистами 
подчеркивается особое значение так называемо-
го «эффекта колеи» (path dependence – досл. зави-
симость от предшествующего развития) для тех-
нологического прогресса: прошлый успех и  не-
удачи в научно–изобретательской деятельнос-
ти выступают «фокусирующими устройствами», 
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задающими вектор последующего технологиче-
ского развития. 

На современном этапе кумулятивные иннова-
ции и связанный с ними процесс распространения 
знания составляют основу всех теорий инновацион-
ного прогресса и инновационного развития23 и рас-
сматриваются в качестве факторов роста производи-
тельности и развития «последующих инноваций». 

Свойство «комплексности» в рассматриваемом 
аспекте означает, что создание финального инно-
вационного продукта, который может быть реали-
зован потребителям, нередко требует объедине-
ния множества результатов интеллектуальной дея-
тельности, в том числе в ситуации, когда права на 
них принадлежат различным лицам. В экономиче-
ской доктрине все чаще обращается внимание на 
оправданность (вернее – неизбежность) реализа-
ции в рассматриваемой сфере парадигмы «откры-
тых инноваций» и кластеризации. Под первой тен-
денцией понимается широкий возмездный взаи-
мообмен компаниями интеллектуальными права-
ми, построение инновационного бизнеса на основе 
как собственных инновационных разработок, так и 
чужих24. Под второй - консолидация усилий заин-
тересованных сторон – инновационных компаний 
– «направленных на достижение конкурентных 
преимуществ, в условиях становления постинду-
стриальной экономики»25, создание комплексно-
го инновационного продукта26. В таком случае при 
установлении пределов осуществления исключи-
тельных прав должны учитываться, с одной сто-
роны, особенности (характеристики) спорного ре-
зультата интеллектуальной деятельности – то, что 
такой результат является базовой инновацией, опо-
рой для создания и коммерциализации последую-
щих разработок, важных усовершенствований; без-

альтернативным элементом комплексного иннова-
ционного продукта. С другой стороны, – особенно-
сти продукта, который противоположная сторона 
не может предложить рынку в отсутствии доступа 
к объекту правообладателя: обладает ли повышен-
ной инновационностью, является ли важным тех-
ническим достижением и т. п.

Выходом за пределы защиты исключительно-
го права должно признаваться заявляемое право-
обладателем требование о запрете на использо-
вание патентоохраняемого объекта (пресечение 
действий, представляющих собой нарушение) при 
наличии следующих условий: 

1) отсутствие у правообладателя значительно-
го интереса в поддержании эксклюзивности ис-
пользования патентоохраняемого объекта, либо 
если его имущественные интересы, связанные 
с  разработкой, могут быть обеспечены посредст-
вом выплаты компенсации (убытков) и установле-
ния продолжающихся роялти; 

2) удовлетворение требования о запрете на 
дальнейшее использование повлечет крайне нега-
тивные имущественные последствия для ответчи-
ка, несоизмеримые с тем вредом, который он при-
чинил правообладателю; 

3) наличие значительного общественного ин-
тереса в продолжении использования нарушите-
лем патентоохраняемого объекта с учетом (взве-
шивания) как интересов, связанных с повышени-
ем доступности высокотехнологических товаров, 
так и стимулированием создания и коммерциали-
зации новых разработок. 

В стандарт оценки действий патентообладателя 
по защите исключительного патентного права (в ка-
честве элемента пределов реализации исключитель-
ного права) должен входить «субъективный» и «объ-

23	Grossman, G., Helpman E. Quality Ladders in the Theory of Growth // Review of Economic Studies. 1991. Vol. 58. №. 1. P. 43-61; 
Aghion, P., Howitt P. A Model of Growth Through Creative Destructionî, Econometrica. 1992. № 60. P.  323-351; Acemoglu D., 
Akcigit U. Intellectual Property Rights Policy, Competition and Innovation. // Journal of the European Economic Association. 2012. 
№ 10. P. 1-42; Aghiony P., Akcigitz U., Howittx P. What Do We Learn From Schumpeterian Growth Theory? (http://scholar.harvard.
edu/files/aghion/files/what_do_we_learn_0.pdf)

24	Кощегулова И., Синицина Е. Факторы успеха парадигмы открытых инноваций (bagsurb.ru/upload/Журнал/№1.2013/
KOTSCHEGULOVA.pdf); Open Innovation: Researching a New Paradigm / H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West (eds.).

25	Васильев В. Создание кластеров малых гостиниц. Повышение их конкурентоспособности // Next Stop. 2008. № 1. 
26	Как было отмечено в докладе «Создание инновационной Европы», подготовленном независимой экспертной группой, 

«инновационной системе свойственна трехуровневая мобильность: человеческих, финансовых (материальных) и информа-
ционных (знания) ресурсов, что предполагает создание инновационных кластеров… необходимо принять меры по увеличе-
нию связи ресурсов бизнеса, науки и промышленности». См.: Creating an Innovation Europe: Report of the Independent Expert 
Group on R&D and Innovation appointed following the Hampton Court Summit and chaired by Mr. Esko Aho. Luxembourg, 2006 
(доступно в Интернете по адресу: http://www.eua.be/Libraries/Research/aho_report.sflb.ashx).
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27	Calabresi G., Melamed D. Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral //  Harvard Law Review. 1972. 
Vol. 85.

28	Компании, которые не производят и не предлагают рынку высокотехнологические товара, при том, что являются облада-
телями патентов на изобретения в соответствующей сфере. Основной их разновидностью являются вышерассмотренные 
патентные тролли. 

ектный» критерий. В первом случае речь идет о дей-
ствиях правообладателей, которые сами не исполь-
зуют патентоохраняемые объекты, но предъявляют 
иски о запрете на использование в целях понужде-
ния эффективных инноваторов, которые при произ-
водстве продукта ненамеренно нарушили чужой па-
тент, к заключению лицензионного соглашения на 
невыгодных условиях (патентный троллинг). Объ-
ектный критерий в данном контексте заключается в 
том, что спорное патентоохраняемое решение явля-
ется (но, как правило, незначительным) элементом 
комплексного инновационного продукта, в котором 
помимо него используются значимые разработки от-
ветчика, либо представляет собой основное изобре-
тение по отношению к зависимому изобретению от-
ветчика – важному техническому достижению.

Исключительные права на патентоохраняе-
мые объекты могут защищаться как по «правилу 
собственности», так и «правилу ответственности».

Если актив защищен юридически правилом 
собственности, то его обладатель может запретить 
его несанкционированное использование любым 
иным лицом. Единственная возможность заинте-
ресованного лица легально использовать соответ-
ствующий объект – это получить согласие управо-
моченного лица. Если актив защищен при помощи 
правил ответственности, то действует принципи-
ально иная логика. Заинтересованный субъект мо-
жет получить доступ к активу без согласия управо-
моченного лица, если он готов заплатить за него 
объективно определенную стоимость27. При ре-
ализации данного правила суды могут отказать 
правообладателю в удовлетворении требования 
о запрете использования его актива иным лицом. 

Выбор применимого правила зависит от не-
скольких обстоятельств. Во-первых, учитывает-
ся, насколько сложно или легко определить ущерб 
от изъятия права (цену выкупа). Если высок риск 
ошибки, применять правило ответственности ри-
скованно по причине того, что это создаст невер-
ные стимулы с точки зрения инвестиций в новые 
продукты. Во-вторых, должны учитываться из-

держки на нахождение контрагента, согласова-
нию условий договора, заключение сделки и т.  п. 
Если такие издержки достаточно высоки, для ре-
ализации некоего экономического решения ини-
циатору требуется выкупить согласие множест-
ва лиц и каждое из них может заблокировать ре-
шение посредством отказа, то выбор должен быть 
сделан в пользу «правила ответственности». В си-
туации, когда имеются две стороны, которые мо-
гут друг друга легко идентифицировать, то следует 
блокировать недобровольные трансакции и допу-
скать только добровольные.

Патентное право примечательно тем, что обо-
значенные обстоятельства, которые подлежат уче-
ту, значительно различаются в зависимости от 
специфики объекта патентных прав, сферы его ис-
пользования. 

Условия для применения правил ответственно-
сти существуют на рынках комплексных инноваций 
(ИТ-технологий, телекоммуникаций, электроники).

Во-первых, таким рынкам характерны очень 
высокие затраты на поиск патентов. Большинство 
продуктов, которые производятся на данном рын-
ке, включают в себя сотни, а то и тысячи запатенто-
ванных решений. Так, например, в смартфонах ис-
пользуется более 250 тыс. различных запатентован-
ных технологий, которые принадлежат различным 
правообладателям. Микропроцессор сам по себе 
включает в себя тысячи запатентованных решений. 

Участникам таких рынков объективно слож-
но (а подчас невозможно) установить все патенты, 
которые существуют на рынке, и которые он мо-
жет нарушить. При этом, даже если субъект и об-
наружит конкретный патент, он не всегда сможет 
сделать правильный вывод относительно того, на-
рушает он его или нет. Как отмечается экспертами, 
признаки формулы изобретений в сфере програм-
много обеспечения сформулированы, как прави-
ло, достаточно широко и расплывчато. 

Ситуацию усугубляет тот факт, что многие па-
тенты на данных рынках находятся в руках не-
практикующих28 юридических лиц. Участникам 



29.  Авторские и смежные права         80.  Патентное право         110.  Право на товарные знаки

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2022 91

рынка сложно определить потенциально 
релевантные, но не используемые патентоохраня-
емые решения, которыми владеют такие субъекты. 

В-вторых, особенность таких рынков – высо-
кие затраты на переговорный процесс. Даже если 
предположить, что компания установит абсолют-
но все патенты, которые относятся к производи-
мому ей продукту, ей будет крайне сложно и за-
тратно договориться со всеми правообладателя-
ми о предоставлении лицензии. Тем более, что, 
как было отмечено выше, один и тот же элемент 
может охватываться множеством пересекающих-
ся патентов. Будет крайне сложно, если не невоз-
можно, вести переговоры со всеми правооблада-
телями. 

В-третьих, рынкам ИТ–технологий, телеком-
муникаций, электроники присущи высокие ри-
ски, связанные с промедлением, отложением вы-
хода на рынок. Подобные рынки стремительно 
развиваются. Длительное исследование рынка, 
поиск патентов, получение множества лицензий 
может привести к тому, что предполагаемый к 
выведению на рынок продукт потеряет свою акту-
альность. 

В-четвертых, на данных рынках относитель-
но несложно (по крайне мере в сравнении с ины-
ми инновационными рынками) определить цену 
выкупа права на использование запатентованно-
го решения. Участники таких рынков достаточно 
активно лицензируются свои разработки. Созда-
ние комплексного инновационного продукта тре-
бует от них взаимообмена правами на использова-
ние патентоохраняемых разработок. На западных 
рынках многие разработки лицензируются через 
патентные пулы, которыми устанавливаются чет-
кие и прозрачные ставки роялти. В таком случае 
у судов существует много ориентиров для расчета 
цены использования спорного патентоохраняемо-
го объекта. 

В-пятых, как было отмечено выше, на рассма-
триваемых рынках у правообладателей патенто-
охраняемых разработок (прежде всего необходи-
мых для стандарта) есть реальная возможность за-
блокировать реализацию экономического реше-

ния участников рынка по выводу на рынок нового 
инновационного продукта, в котором используют-
ся помимо спорной разработки многие другие па-
тентоохраняемые объекты. 

С последней особенностью тесно связана еще 
одна. Удовлетворение требования о запрете на ис-
пользование патентоохраняемого объекта в ком-
плексном продукте создаст на стороне нарушите-
ля существенные имущественные потери, которые 
могут в значительной мере превосходить убытки, 
понесенные правообладателем в связи с наруше-
нием. При этом могут быть нарушены права и ин-
тересы потребителей. 

Принципиально иным образом дела обстоят, 
например, на фармацевтическим рынке. 

Фармацевтический рынок не является рын-
ком комплексных инноваций. Для создания ком-
мерчески привлекательных продуктов не требу-
ется объединять множества разработок, права на 
которые принадлежат различным лицам. Выход 
нового субъекта на такой рынок не зависит от по-
лучения им доступа к конкретным патентоохра-
няемых объектам. Сложно, если не сказать не-
возможно, применительно к фармацевтическим 
препаратам установить справедливую выкупную 
цену. Во-первых, большинство фармразработок 
не имеет ближайших аналогов, в отношении кото-
рых ранее выдавались лицензии. Во-вторых, даже 
очень высокая выплата (которую, может быть, не 
готов заплатить уже дженериковый производи-
тель – нарушитель) не способна компенсировать 
правообладателю потерю эксклюзивности: с по-
явлением у правообладателя конкурента – про-
изводителя дженерика – оригинальные препара-
ты теряют около 75% всех назначений в течение 
трех месяцев после выхода на рынок дженерика и 
более 80% – по истечении полугода29. Таким обра-
зом, только для того, чтобы покрыть измеримую 
упущенную выгоду правообладателя с нарушите-
ля (при условии отказа в наложении на него посто-
янного запрета на использование патентоохраня-
емого объекта) должна ежегодна взыскивать боль-
шая часть полученной им прибыли от реализации 
дженерика. 

29	См.: Guha R., Salgado M. The Economics of Irreparable Harm in Pharmaceutical Patent Litigation. URL: https://cornerstone.com/
Publications/Research/The-Economics-of-Irreparable-Harm-in-Pharmaceutical-Patent-Litigation.
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30	Lee W., Melamed D. Breaking the Vicious Cycle of Patent Damages // Cornell Law Review. March 12, 2015.  Vol. 101, Forthcoming; 
Stanford Public Law Working Paper No. 2577462; Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 477. URL:  https://ssrn.com/
abstract=2577462.

31	Синицын С.А. Cравнительное патентное право: актуальные проблемы: Институт законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации. – М.: ИНФОТРОПИК, 2022. – С. 223. 

В своей статье Д. Меламед (в соавторстве с 
У.  Ли)30 применительно к сфере патентного права 
определил еще один важный критерий, в зависи-
мости от которого должен осуществляться выбор 
между правилом ответственности и правилом соб-
ственности. Речь идет о том, заинтересован ли пра-
вообладатель в выдаче лицензий на свою разработ-
ку или нет. 

Д. Меламед и У. Ли выделили две категории 
истцов в делах о нарушении исключительных прав: 
«заинтересованный лицензиар» (willing licensor) 
и «незаинтересованный лицензиар» (unwilling 
licensor). При защите исключительных прав пер-
вых оправдано применять правило ответственно-
сти. В случае нарушения прав вторых должно дей-
ствовать строго правило собственности. 

 К первой категории относятся патентообла-
датели, которые обладают объективным право-
мерным интересом в лицензировании запатен-
тованной разработки. Следовательно, в случае на-
рушения их исключительных прав суду достаточ-
но взыскать в их пользу убытки (компенсацию) и 
установить размер отчислений за будущее исполь-
зование патентоохраняемого объекта. В наложе-
нии запрета на использование ответчиком патен-
тоохраняемого объекта у них нет заинтересован-
ности. 

Наибольшее число подобных правообладате-
лей активно на рассмотренных рынках комплек-
сных инноваций (цифровых технологий, телеком-
муникаций, электроники). Большинство запатен-
тованных решений на таких рынках не могут быть 
сами по себе воплощены в отдельном продукте, 
без их объединения с множеством иных элемен-
тов. Таким образом, по сути единственный до-
ступный такому правообладателю способ коммер-
циализации инновации – это выдача лицензии. 
Он заинтересован лишь в том, чтобы нарушитель 
заплатил за использование лицензии. 

Ко второй категории относятся патентообла-
датели, которые заинтересованы в эксклюзивном 
использовании патентоохраняемого объекта. Они 

сами являются производителями инновационных 
продуктов. 

Все обозначенные особенности рынков ком-
плексных инноваций указывают на допустимость 
применения при защите исключительного права 
«правила ответственности». Следует, однако, сра-
зу оговориться, что оно не должно абсолютизиро-
ваться и носить универсальный характер. Право-
применитель должен проверять (посредством спе-
циальных «тестов», речь о которых пойдет ниже) 
наличие обозначенных признаков в каждом кон-
кретном случае. 

Исследование российского права. 
В отечественной доктрине сегодня также 

можно встретить мнение о том, что примени-
тельно к цифровым рынкам, суды не всегда долж-
ны удовлетворять требования правообладателей 
о запрете на дальнейшее использование (пресе-
чение действий, представляющих собой наруше-
ние) ответчиком патентоохраняемого объекта. 
Весьма показательна в данном контексте пози-
ция С.А. Синицына. 

Как отмечает ученый, «… каждая модифика-
ция смартфона может нарушать сотни действую-
щих патентов – едва ли при таких обстоятельствах 
было бы справедливо сохранять не ограниченную 
законом свободу применения запрета использо-
вания при любом выявленном нарушении патен-
тного права. Отмеченные обстоятельства требуют 
нормативной дифференциации условий и осно-
ваний применения способов защиты исключи-
тельных прав в патентных правоотношениях. При 
применении запрета использования как способа 
защиты патентного права важное значение име-
ет содержание и объем патентной охраны кон-
кретного объекта, требуется соотнесение интере-
сов и юридических статусов сторон»31. При этом он 
делает справедливый вывод о том, что если речь 
идет о правах из патентов, которые защищают от-
дельные компоненты или функции в комплексном 
объекте, то их применение не может охватывать 
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более широкие сферы, например использование 
объекта в целом, что само по себе ставит вопрос 
о достаточности оснований применения запрета 
как способа защиты исключительного права в от-
ношении обеспечения права на защиту назван-
ным патентообладателям32. 

Согласно с п. 1 ст. 1250 ГК, интеллектуальные 
права должны защищаться с учетом существа на-
рушенного права и последствий нарушения этого 
права. В таком случае у российских судов есть воз-
можность отказывать в удовлетворении требова-
ния о запрете на дальнейшее использование даже 
при установлении факта нарушения исключитель-
ного права.

Кроме того, нельзя забывать и про ст. 10 ГК РФ. 
В диссертационном исследовании автора33 обос
новывается необходимость выделения двух уров-
ней пределов осуществлении и защиты исключи-
тельных патентных прав. Первый из них образует 
общий запрет недобросовестного осуществления 
субъективных прав, т. е. злоупотребления правом. 
Второй должен быть представлен специальными 
стандартами оценки и сопоставления поведения 
сторон (участников) с позиции функций исклю-
чительных прав и целей инновационного разви-
тия: с одной стороны, правообладателя, с другой – 
лица, заинтересованного в использовании чужого 
объекта интеллектуальных прав (в том числе, на-
рушителя исключительного права). До сих пор по-
добная система не была реализована в российском 
праве. При рассмотрении конкретного патентного 
конфликта, связанного с выходом правообладате-
ля за рамки пределов реализации исключительно-
го права, суды могут опереться только на ст. 10 ГК 
РФ и (в некоторых случаях) спорную ст. 1362 ГК РФ. 

Между тем, как минимум, для борьбы с патент
ным троллингом ст. 10 ГК РФ вполне достаточно. 

Тем более, если на уровне судебной практике будут 
выработаны более или менее четкие критерии не-
добросовестного поведения правообладателя. 

Под злоупотреблением правом принято по-
нимать избранную правообладателем форму осу-
ществления субъективного гражданского пра-
ва, противоречащую цели, ради которой соответ-
ствующее право было предоставлено субъектам, 
и  причиняющую вред интересам иных лиц и об-
щества в целом34. Предъявление патентооблада-
телем требования о запрете на использование его 
изобретения при условии, что сам он не использу-
ет такой объект, в то время, как ответчиком высту-
пает инновационная компания, которая внедряет 
собственные разработки и предлагает потребите-
лям привлекательный продукт, подпадает под по-
добную формулировку. В данном случае действия 
правообладателя противоречат функциям исклю-
чительного права по стимулированию коммерци-
ализации результатов интеллектуальной деятель-
ности и, как следствие, обеспечению инновацион-
ного развития. С принципами добросовестности и 
незлоупотребления правом соседствует еще один 
важный принцип – соразмерности мер защиты 
нарушению. Как отмечается в доктрине, данный 
принцип предполагает, в первую очередь, «соблю-
дение симметрии применяемого способа защи-
ты нарушенного права доказанному нарушению, 
т.  е. применение соразмерных мер реагирования 
государства на нарушения частного интереса по 
просьбе этого частного лица»35,36. В случае если 
способ защиты оказывается несоразмерным нару-
шению, в его применении должно быть отказано. 

Как правило, суды ссылаются на данный прин-
цип при рассмотрении споров о взыскании чрез-
мерной неустойки. В большинстве случае речь 
идет о снижении такой неустойки на основе 

32	Там же. С. 224.
33	Ворожевич А.С. Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты: дисс. …. степени доктора юрид. наук. 

М., 2021. https://istina.msu.ru/dissertations/371070651/
34	См.: Белоножкин А.Ю. Содержание и формы злоупотребления субъективным гражданским правом: автореф. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.03. Волгоград, 2005. С. 7.; Экштайн К. Основные права и свободы. По российской Конституции и Европейской 
Конвенции М., 2004.С. 261; Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом: теоретико-правовое исследование. 
М., 2007. С. 102; Чеговадзе Л.А. Злоупотребление правом как форма гражданского правонарушения // Гражданское право. 
2013. № 2. С. 10.  

35	Болдырев В.А. Иски о признании регистрируемого договора прекратившимся и обязательственного права отсутствую-
щим // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2021. № 1. С. 57–83. 

36	Там же.
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37	Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.12.2020 по делу № А40-18781/2020.
38	Например: Определение Верховного суда от 20 января 2016 г. № 310-ЭС15-12683
39	Дополнительное решение арбитражного суда г. Москвы от 26 октября 2021 г. по делу № А40-29590/20-12-183 .

специальных норм ст. 333 ГК РФ. Между тем в су-
дебной практике можно встретить и решения, 
в которых суды полностью отказали в удовлетво-
рении требования о взыскании несоразмерной не-
устойки на ст. 10 ГК РФ. Так, в одном из дел, арби-
тражный суд Московского округа отказал во взы-
скании законной неустойки, признав, что целью 
истца было не восстановление нарушенного пра-
ва, а намерение получить необоснованную выго-
ду за счет ее взыскания с ответчика. При этом суд 
отметил, что неустойка как мера ответственности 
должна быть соразмерна степени вины и насту-
пившим негативным последствиям37. 

Подобную логику следует признать универ-
сальной для всех гражданско-правовых мер за-
щиты. В том числе способов защиты нарушенных 
патентных прав. Важно при этом учитывать, что 
в сфере патентных споров наиболее ощутимы-
ми (и чрезмерными для нарушителя) могут ока-
заться не меры ответственности, а меры защиты 
(в узком смысле), к которым относится, в том чи-
сле, и запрет на дальнейшее использование. В том 
случае, когда: 1) у правообладателя нет актуали-
зированного интереса в обеспечении эксклюзив-
ного использования патентоохраняемым объек-
том (у троллей однозначно нет такого интереса); 
2) при этом он, предъявляя иск, рассчитывает по-
нудить правообладателя приобрести у него лицен-
зию на явно невыгодных условиях; 3) под страхом 
блокирования эффективной предприниматель-
ской деятельности – требование о запрете проти-
воречит и принципу добросовестности, и принци-
пу соразмерности. 

Российские суды в последние годы достаточ-
но активно ссылаются на ст. 10 ГК РФ при рассмо-
трении дел о нарушении исключительных прав на 
товарные знаки. Злоупотреблением правом при-
знается практика «аккумулирования» товарных 
знаков: субъект регистрируют на себя множест-
во товарных знаков в целях предъявления исков 
к успешным предпринимателям. Суды исходят из 
того, что у истца, не приложившего усилий для ис-
пользования товарного знака, отсутствует достой-

ный защиты интерес38. Понятно, что конфликты в 
сфере патентного права и товарных знаков суще-
ственно различаются. И экстраполяция подходов 
из одной области в другую далеко не всегда оправ-
дана. Важно другое: российские суды в целом гото-
вы применять институт злоупотребления правом 
для решения споров в сфере. Нужно лишь с чего–
то начать.

Представляется, что вопрос о злоупотребле-
ние правом патентообладателя должен быть по-
ставлен в деле «СКВИН СА v. Самсунг».

Компания СКВИН CA – обладатель патента РФ 
№ 2686003 на изобретение «Система электронных 
платежей» (приоритет – 21 декабря 2012 г.): способ 
для проведения онлайн- платежа с применением 
мобильного устройства покупателя и кассовой си-
стемы продавца. Как отмечают СМИ, правооблада-
тель не использовал свое изобретение. 

«СКВИН СА» заявила, что компания Самсунг 
Электронике Ко., Лтд. – производитель смартфо-
нов – использует его изобретение в платежном 
сервисе «Samsung Рау», которое применяют пра-
ктически все пользователи мобильных устройств 
Samsung. Истец заявил абстрактное требование 
о защите исключительных прав на патент. 

Суд первой инстанции встал на сторону истца. 
Решение по делу было принято в два этапа. Суд за-
претил «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» и ее рос-
сийской дочерней фирме сначала использование 
любой продукции, включающей в себя платеж-
ный сервис «Samsung Рау». Затем, посредствам до-
полнительного решения, – ввозить и продавать на 
территории России более 60 конкретных моделей 
смартфонов39 с предустановленным приложением 
платежного сервиса «Samsung Рау». 

Из решения суда не очевидно, что нарушение 
исключительных прав имело место. На основа-
нии заключения эксперта суд сделал вывод о том, 
что в продукте ответчика использованы 9 при-
знаков независимого пункта формулы изобрете-
ния. В отношении трех пунктов формулы исполь-
зованы эквивалентные признаки. Таким образом, 
о полной идентичности речи не шло. На практике 
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установление эквивалентности предполагает по-
парное сопоставление признаков изобретения 
истца и продукта ответчика, в том числе по сле-
дующим параметрам: 1)  являются ли заменяе-
мые признаки равноценными (взаимозаменяе-
мыми); 2) выполняют ли они одинаковые техниче-
ские функции; 3) приводят ли они к идентичному 
результату; 4)  является ли эквивалентность из-
вестной и очевидной для специалиста; 5) не влечет 
ли замена признака создание нового изобретения/ 
утрату решением патентоспособности.40 

В решении по делу «Самсунг» суд четко не обо-
значил, какие именно признаки им рассматрива-
лись в качестве эквивалентных. Сопоставитель-
ный анализ эквивалентных признаков не был про-
веден. В решение отсутствуют ответы на указан-
ные вопросы. Непонятно, были ли они в принципе 
поставлены перед экспертом. 

Представим, что нарушение все-таки имело 
место. Большой вопрос – должен ли был суд в та-
ком случае удовлетворять требование о запрете на 
ввоз и продажу смартфонов. 

Принятие такого решения повлечет для от-
ветчика колоссальные имущественные потери. Он 
не cможет реализовать в России практически все 
свои основные смартфоны. В то же время для пра-
вообладателя предполагаемое нарушение не по-
влечет значительных убытков. В деле отсутствуют 
доказательства того, что истец сам использует за-
патентованное решение в конкретном продукте. 

Во-вторых, изобретение истца (если предпо-
ложить, что оно используется ответчиком) пред-
ставляет собой лишь незначительный элемент в 
комплексном инновационном продукте ответчи-
ка, объединяющем множество запатованных от-
ветчиком решений. В таком случае удовлетворе-
ние требования истца заблокирует эффективную 
коммерциализацию иных изобретений. 

В-третьих, имущественные интересы право-
обладателя могут быть обеспечены посредством 
выплаты компенсации за нарушение исключи-
тельного права. 

Наконец, существует значительный потреби-
тельский интерес в реализации продукции ответ-
чика. При этом ограничение продаж может приве-

сти к росту цен на смартфоны, как самого ответчи-
ка, так и его конкурентов. 

Действия «Сквин СА», вероятно, должны быть 
оценены с позиции того, нет ли в них злоупотреб
ления правом. Сам правообладатель не предла-
гал рынку высокотехнологичные продукты. При 
этом его иск (в случае удовлетворения) блокиру-
ет эффективное использование множества дру-
гих результатов интеллектуальной деятельности 
(прежде всего РИДов ответчика); выход на рынок 
коммерчески привлекательных инновационных 
продуктов. Кроме того, вопросы вызывает добро-
совестность истца. С потерей эксклюзивности для 
него не сопряжено существенных невосполни-
мых потерь. Его упущенная выгода может состо-
ять только в неполучении лицензионных выплат 
от ответчика. В таком случае можно допустить, 
что правообладатель заявил требование о запрете 
(а не взыскании компенсации) с тем, чтобы побу-
дить ответчика к вступлению в переговоры по по-
воду заключения лицензионного соглашения на 
невыгодных условиях. Такая цель, очевидно, рас-
ходится с назначением исключительных прав. Со-
гласно статье 10 ГК РФ установление злоупотреб
ления права влечет отказ в удовлетворении требо-
ваний. 

Возможно, что мы так и не увидим финальной 
позиции судов относительно (не)целесообразно-
сти наложения запрета в данном деле. У «Самсун-
га» достаточно высокие шансы на признание спор-
ного патента недействительным (в Роспатенте) в 
связи с несоответствием его критериям новизны и 
изобретательского уровня, а также в связи со зна-
чительным расширением объема охраны россий-
ской заявки по сравнению с международной заяв-
кой, на основе которой она подавалась. Признаки 
формулы изобретения являются абстрактными. 
Истец попытался получить монополию на техно-
логию онлайн платежей с применением мобиль-
ного устройства покупателя как таковую. Подоб-
ная технология была известна еще до даты прио-
ритета. Компания Apple подала первые патентные 
заявки на Apple Pay еще в 2008 г. Samsung Pay был 
создан на основе разработок компании LoopPay – 
стартапа, который был приобретен компанией 

40	См.: например, решение СИП РФ по делу № А41-70419/2014.
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Samsung в феврале 2015 г. Мобильная платежная 
система LoopPay успешно работает c первой поло-
вины 2012 г. 

Между тем очевидно, что рассмотренное 
дело – не последний серьезный вызов для россий-
ской правоприменительной практики. 
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Особенности оспаривания 
продления патентов в РФ

В настоящей статье авторы исследуют проблему, сложившуюся в российской судебной практике при 
оспаривании продлении срока действия патентов на лекарственные средства, пестициды или агрохимика-
ты. На основании проведенного анализа делается вывод о том, что данная проблема негативно влияет на 
возможность оспаривания таких решений Роспатента и дает оценку подходу, разработанному Судом по 
интеллектуальным правам.
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Н.А. Айрапетов,
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Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Введение
Рынок патентных объектов имеет важную 

роль в развитии инноваций современного обще-
ства. Вместе с тем данный рынок столкнулся с не-
сколькими серьезными правовыми проблемами, 
которые создают препятствия участникам оборо-

та, например, «вечнозеленые» патенты1 и оспари-
вание продления патентов. 

Проблема «вечнозеленых патентов» дав-
но известна российскому законодательству, по-
пытки ее разрешения предпринимаются раз-
личными органами. Например, в РФ на уровне 

1	 См. подробнее: Орлова А.И. Патентные стратегии в фармацевтике: «патентное озеленение» // «Журнал Суда по интеллек-
туальным правам», № 26, декабрь 2019 г. С. 83–89.

Ключевые слова: 
патенты; оспаривание продления патентов; Суд по интеллектуальным правам; Конституционный 
суд.
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административных регламентов появился запрет 
на регистрацию давно известного активного ве-
щества, не обладающего новыми свойствами2; 
имеется зарубежная судебная практика в области 
ограничения продления давно известных актив-
ных веществ, не имеющих новых фармакологи-
ческих свойств, которая находит свое отражение 
в практике Суда по интеллектуальным правам [3]; 
известен также зарубежный опыт проверки переч
ня патентов на предмет включения в него «вечно-
зеленых патентов» [2].

В свою очередь проблема оспаривания про-
дления патента остается неразрешенной. Статьей 
1363 ГК РФ установлено, что исключительное пра-
во на изобретение составляет 20 лет (общий срок 
охраны). Несмотря на то что такой срок строго ог-
раничен законом, в отдельных случаях правообла-
датели имеют возможность его легального про-
дления сроком до 5 лет (срок продления). В таком 
случае максимальный срок охраны объекта соста-
вит до 25 лет. 

Продление срока действия исключительно-
го права на изобретение возможно в соответствии 
с п. 2 ст. 1363 ГК РФ. Смысл нормы сводится к тому, 
что патентообладателю предоставляется возмож-
ность компенсировать время, потребовавшееся на 
получение предписанного законом разрешения на 
применение разработанного им лекарственного 
средства, пестицида или агрохимиката, поскольку в 
течение времени, необходимого для получения раз-
решения на применение лекарственного средства, 
пестицида или агрохимиката, патентообладатель 
фактически не имеет возможности использовать 
свое исключительное право, а также вводить соот-
ветствующие товары в гражданский оборот.

Несмотря на то что такое продление с точки 
зрения компенсации разрешительных процедур 

является обоснованным, наличие и предоставля-
емые преференции в отношении продления сро-
ка действия охранных документов затрудняет дру-
гим производителям, в частности производителям 
дженериков, оценку времени выхода своего пре-
парата на рынок, что приводит к значительным 
финансовым издержкам [4].

Необходимо заметить, что объем исключитель-
ного права на изобретение не зависит от срока дейст-
вия патента и равным образом предоставляет право 
патентообладателю на протяжении как общего срока 
(20 лет), так и срока продления (до 5 лет). Несмотря 
на идентичный объем имущественных прав, проце-
дуры оспаривания в течение общего срока и срока 
продления значительно различаются.

Процедура оспаривания стандартного 20-лет-
него срока предусмотрена п. 2 ст. 1398 ГК РФ и, по 
мнению А.С. Ворожевич, отвечает публичным ин-
тересам, поскольку является единственным спосо-
бом лишить патентообладателя «легальной моно-
полии» [1].

Как отмечается в судебной практике, сущест-
вование патентов, не соответствующих условиям 
патентоспособности, может оказывать негативное 
влияние на гражданский оборот3.

Суть проблемы
Процедура оспаривания дополнительно-

го 5-летнего срока патента предусмотрена ст. 198 
АПК РФ и составляет 3 месяца с момента, когда за-
явителю стало известно о нарушении их прав и за-
конных интересов. Несмотря на то что ч. 4 ст. 198 
АПК РФ предусматривает возможность установле-
ния нормами материального права более длитель-
ного срока обжалования решений и действий го-
сударственных органов по сравнению с общим 3 
месячным сроком4, наличие такого увеличенного 

2	 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 155 «О внесении измене-
ний в Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически 
значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы и Требования к документам заявки на 
выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316».

3	 Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2017 г. по делу № СИП-219/2016, от 31 июля 
2017 г. по делу № СИП-788/2016, от 28 сентября 2017 г. по делу № СИП-771/2016 и от 10 октября 2019 г. по делу № СИП-
144/2019; от 20 августа2020 г. по делу № СИП-677/2019 

4	 Например, в п. 8 ст. 22 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
установлено, что «исключение юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц может быть 
обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением 
юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц, в течение года со дня, когда они узнали или 
должны были узнать о нарушении своих прав».



29.  Авторские и смежные права         80.  Патентное право         110.  Право на товарные знаки

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2022 99

5	 Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07 октября 2019 г. по делу № СИП-744/2018, от 11 марта 
2016 г. по делу № СИП-308/2015. 

6	 Определение Конституционного Суда РФ от 02 декабря 2013 г. № 1908-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
общества с ограниченной ответственностью “Строительная компания «Строй-Инвест»” на нарушение конституционных 
прав и свобод положением части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». 

7	 Решение Суда по интеллектуальным правам от 07 февраля 2017 г. по делу № СИП-327/2016.
8	 Решение Суда по интеллектуальным правам от 08 декабря 2014 г. по делу № СИП-155/2014.
9	 Решении Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2019 г. по делу № СИП‑737/2018.
10	Определение Верховного Суда РФ от 29 января2015 г. по делу № СИП-222/2013.

срока в спорах об оспаривании продления патента 
законом не установлено.

В связи с этим оспаривание дополнительного 
5‑летнего срока значительно затруднено за счет 
сокращения процессуального срока (3 месяца) и 
сужения круга заявителей (только заинтересован-
ные лица, чьи права и законные интересы нару-
шены). Наличие таких заградительных критери-
ев приводит к тому, что в большинстве споров об 
оспаривании продления патента исследование во-
проса соблюдения процессуального срока и заин-
тересованности выходит на первый план5.

Первым и основным препятствием для лица, 
оспаривающего продление патента, является обя-
занность доказать, что оно не пропустило 3-ме-
сячный срок со дня, когда узнало о нарушении сво-
их прав и законных интересов. Как предусмотрено 
ст. 1363 ГК РФ, заявление о продлении срока дейст-
вия исключительного права на изобретение долж-
но быть подано патентообладателем в период дей-
ствия патента до истечения шести месяцев с даты 
получения разрешения на применение изобрете-
ния или даты выдачи патента в зависимости от 
того, какой из этих сроков истекает позднее, а ре-
шение о продлении публикуется в Государствен-
ном реестре изобретений. 

Таким образом, информация о продлении 
срока действия исключительного права на изо-
бретение становится общедоступной до того, как 
истекает основной срок патента на соответствую-
щее изобретение. На эту дату лица, потенциаль-
но заинтересованные в разработке лекарственных 
средств, на которые действует исключительное 
право, могут находиться на разных стадиях пла-
нирования будущей разработки аналогов лекар-
ственного средства, пестицида или агрохимиката.

Вместе с тем правовое значение термина 
«стало известно» из ч.  4  ст.  198 АПК РФ в части 
трактовки термина было установлено Конститу-

ционным судом РФ6: «Начало течения этого срока 
определяется в каждом конкретном случае судом 
на основе установления момента, когда заинте-
ресованное лицо реально узнало о соответствую-
щем нарушении». 

Трудно не согласиться с такой позицией КС 
РФ, поскольку решения о продлении срока дейст-
вия патента могут оказывать действие на заинте-
ресованных лиц и становиться им известными не 
сразу, а спустя определенное, порой весьма про-
должительное время после их принятия (соверше-
ния).

Применение критерия «реального знания 
о  нарушении» подтверждается также судебной 
практикой по делам об оспаривании продления 
патентов, где суды приходили к выводу, что за-
интересованное лицо реально узнало о наруше-
нии своих прав и законных интересов при продле-
нии патента, когда был предъявлен иск о наруше-
нии исключительного права7 или при подготовке 
к судебному разбирательству с участием патенто
обладателя8, а не с момента, когда решение о про-
длении было опубликовано в Государственном ре
естре изобретений. 

Кроме того, как указывает Суд по интеллекту-
альным правам, у потенциального заявителя по 
делу об оспаривании продления патента отсут-
ствует обязанность по подобному пристальному 
систематическому отслеживанию публичных ре-
естров в сфере объектов интеллектуальной соб-
ственности9. В противном случае наличие такой 
обязанности для целей определения срока обжа-
лования решения о продлении патента являлось 
бы явно чрезмерным и обременительным и про-
тиворечило бы принципу добросовестности. Как 
отмечается в судебной практике, в целях поощ-
рения дальнейшей инновационной деятельности 
применение наиболее широких критериев срока и 
заинтересованности является обоснованным10.
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11	Пункт 7 правила 16 «Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции» (утв. 01 декабря 1995 г.) (с изм. и доп. 
от 08-10 ноября 2010 г.).

12	Статья 15 Регламента № 469/2009 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О дополнительных сертифи-
катах охраны для лекарственных средств (кодифицированная версия)» (Вместе с «Отмененным Регламентом с перечнем 
его последовательных изменений...», «Корреляционной таблицей») (Принят в г. Страсбурге 06 мая 2009 г.) 

13	Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 декабря 2020 г. по делу № СИП‑461/2020.

Очевидно, что значительно короткий процес-
суальный срок на оспаривание (3 месяца) и узкий 
круг заявителей (только заинтересованные лица, 
чьи права и законные интересы нарушены) ставит 
заявителей в заведомо обременительное положе-
ние, которое не позволяет в должной мере защи-
тить права и законные интересы в сфере патент
ных прав на лекарственные препараты. 

Противоречия между оспариванием 
продления российских, евразийских и 
европейских патентов

Статьей 1346 ГК РФ установлено, что в РФ рав-
ным образом признаются исключительные права 
на изобретения, удостоверенные как российски-
ми, так и евразийскими патентами. И те, и другие 
патенты действуют 20 лет и могут быть в установ-
ленных случаях продлены до 5 лет, а законом обес-
печивается их равный правовой режим. Однако 
возможности оспаривания продления российских 
и евразийских патентов значительно различаются.

Как отмечалось ранее, в РФ оспаривание про-
дления срока действия патента возможно в тече-
ние 3 месяцев после того, когда заинтересованно-
му лицу стало известно о нарушении их прав и за-
конных интересов.

Оспаривание продления евразийских патен-
тов возможно после даты публикации сведений 
о продлении срока действия евразийского патен-
та до даты истечения этого срока. При этом любое 
лицо может подать в Евразийское ведомство воз-
ражение против продления срока действия евра-
зийского патента11. 

Следовательно, в условиях равного правового 
режима российских и евразийских патентов оспа-
ривание продления российских патентов значи-
тельно затруднено. Очевидно, что такая правовая 
коллизия ставит заявителей в спорах по продлению 
российских патентов в заведомо обременительное 
положение, которое не позволяет в должной мере 
защитить права и законные интересы в сфере па-

тентных прав на лекарственные препараты, в срав-
нении с правообладателями евразийских патентов.

На практике может возникнуть ситуация, ког-
да при одновременном продлении российского 
и евразийского патента на один и тот же лекарст-
венный препарат одно и то же заявление (возра-
жение) об оспаривании продления патента будет 
признано допустимым с точки зрения евразийско-
го законодательства и недопустимым с точки зре-
ния российского законодательства.

Следует отметить, что указанные ранее кри-
терии для оспаривания продления в РФ явно вы-
биваются не только из евразийской, но и из ев-
ропейской практики. Так, в Европе предусмотре-
ны более широкие возможности для оспаривания 
сертификата дополнительной защиты (продления 
патента): «Любое лицо вправе подать заявление 
или возражение об аннулировании сертификата 
в  орган, ответственный по национальному праву 
за признание патента недействительным»12.

Позиция Конституционного суда и Суда по 
интеллектуальным правам

Следует отметить, что приведенная в статье 
ситуация недавно стала предметом рассмотре-
ния Конституционного суда РФ. Суд по интеллек-
туальным правам в рамках дела № СИП-461/2020 
обратился в Конституционный суд РФ с запро-
сом о соответствии Конституции РФ положений 
ч. 4 ст. 198 АПК РФ во взаимосвязи с п. 2 ст. 1248, 
п. 2 ст. 1363 и п. 2 ст. 1398 ГК РФ. 

Суть дела заключалась в следующем: заяви-
тель пытался оспорить продление фармацевти-
ческого патента, но ему было отказано, посколь-
ку суд пришел к выводу, что заявителю стало из-
вестно о вынесенном решении о продления гора-
здо раньше, чем он обратился с таким заявлением 
в суд, то есть более 3 месяцев до момента подачи13. 
При этом суд обосновывал такую осведомленность 
косвенными доказательствами (выступление ге-
нерального директора заявителя на конференции, 
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14	Определение Конституционного Суда РФ от 20 июля 2021 г. № 1377-О «По запросу Суда по интеллектуальным правам о 
проверке конституционности положений части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 1248, пунктами 2 и 5 статьи 1363 и пунктом 2 статьи 1398 Гражданского кодекса 
Российской Федерации» // СПС ГАРАНТ.

15	Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2021 г. по делу № СИП-461/2020 // СПС 
ГАРАНТ.

16	Пункт 1 статьи 11 ГК РФ, п. 1 и 2 ст. 1248 ГК РФ.

публикации в СМИ и т. д.), что, по своей сути, яв-
ляется использованием презумпции осведомлен-
ности о факте продления патента оригинатора для 
дженериковой фармацевтической компаний. 

Заявитель, посчитав, что использование тако-
го обременительного критерия нарушает его пра-
ва и законные интересы, обратился в рамках рас-
смотрения кассационной жалобы в Президиуме 
Суда по интеллектуальным правам с ходатайством 
об обращении в Конституционный суд РФ. 

По мнению заявителя, ч. 4 ст. 198 АПК РФ, 
устанавливающая трехмесячный процессуальный 
срок на судебное оспаривание решения Роспатен-
та о  продлении срока действия исключительно-
го права на изобретение, относящееся к лекарст-
венному средству, пестициду или агрохимикату; 
по требованию заинтересованного лица, во взаи-
мосвязи с указанными положениями ст. 1248, 1363 
и 1398 ГК РФ, противоречит ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 34, ч. 1 
ст. 45 и ч. 1 ст. 46 Конституции РФ.

Конституционный суд РФ признал запрос Суда 
по интеллектуальным правам не подлежащим 
дальнейшему рассмотрению в заседании Консти-
туционного Суда РФ, поскольку считал, что ука-
занный запрос не отвечает критериям допустимо-
сти такого рода обращений. В своем определении 
Конституционный суд РФ не нашел противоречия 
между нормами материального и процессуально-
го права, так как оспариваемые нормы материаль-
ного права (п. 2 ст. 1248, п. 2 ст. 1363 и п. 2 ст. 1398 
ГК РФ) не регулируют вопросы процессуальных 
сроков на обращение в суд14.

Такой вывод Конституционного суда РФ нель-
зя считать бесспорным, поскольку конкуренция 
норм материального и процессуального права в 
данном случае очевидна. Именно проверка на со-
ответствие между собой норм разных норматив-
ных актов, регулирующих сходные правоотноше-
ния, и является одной из основных задач Консти-
туционного суда до тех пор, пока орган законода-

тельной власти самостоятельно не внес изменения 
и не устранил такое несоответствие. Вместе с тем 
в данном деле Конституционный суд РФ ограни-
чился лишь формальным анализом соотношения 
норм материального и процессуального права, не 
обратив внимания на всю серьезность проблемы 
конкуренции норм и, в том числе, противоречия 
национального и международного законодатель-
ства.

Несмотря на такую позицию Конституционно-
го суда РФ, хотя Суд по интеллектуальным правам 
после возобновления рассмотрения кассационной 
жалобы отказал заявителю в удовлетворении его 
требования, но сформулировал впервые в россий-
ской практике позицию относительно оспарива-
ния продления патентов. 

Так, Суд в своем акте указал: «Правовая ох-
рана в отношении продукта, продленная в нару-
шение условий абзаца первого пункта 2 статьи 
1363 Кодекса, может быть оспорена; по анало-
гии закона также подлежат применению пункт 
1 статьи 6 и  подпункт 1 пункта 1 статьи 1398 
ГК РФ»15.

Таким образом, Суд по интеллектуальным 
указал на возможность оспаривания не реше-
ния государственного органа о продлении сро-
ка действия патента и, следовательно, примене-
ния ст. 198 АПК РФ, а оспаривания самого факта 
продления патента в случае нарушения крите-
риев абз. 1 п. 2 ст. 1363 ГК РФ. При этом крите-
рий заинтересованности был сохранен – то есть 
лицо, оспаривающее продление патента в рам-
ках искового производства, обязано доказать 
свою заинтересованность.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам 
указал, что именно он уполномочен рассматривать 
такие споры, поскольку раз для такого рода споров 
законом не установлен административный поря-
док рассмотрения, то применяется судебный по-
рядок16, а компетентным судом для рассмотрения 
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17	Абзац 5 п. 2 ч. 2 ст. 434 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации» и абз. 5 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ.

18	Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 ноября 2021 г. по делу № СИП-1030/2020 // СПС 
ГАРАНТ.

19	Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 ноября 2021 г. по делу № СИП-1030/2020 // СПС 
ГАРАНТ.

20	См. подробнее о европейской практике оспаривания дополнительных патентов: Малахов Б.А., Куминова А.А. Европейский 
суд вынес прецедентное решение по вопросу продления фармацевтических патентов, которое может иметь последствия 
и в России // «Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 24, июнь 2019 г., с. 61–62; Малахов Б.А., Куминова А.А. Ев-
ропейский суд продолжает ограничивать продление фармацевтических патентов // «Журнал Суда по интеллектуальным 
правам», № 29, сентябрь 2020 г. С. 111–112.

таких споров по закону является Суд по интеллек-
туальным правам непосредственно17.

Таким образом, Суд по интеллектуальным 
правам фактически установил еще одну возмож-
ность оспаривания продления патентов. Данная 
позиция Суда по интеллектуальным правам нашла 
свое подтверждение и в постановлении Президиу-
ма Суда по интеллектуальным правам от 22 ноября 
2021 г. по делу № СИП-1030/202018.

В указанном деле не только была подтверждена 
принципиальная возможность использования иско-
вого механизма, но и однозначно определена компе-
тенция национального суда по таким спорам19.

Следует отметить, что решение суда по делу 
№ СИП-1030/2020 было принято уже после анализи-
руемого в статье решения по делу № СИП-461/2020, 
поэтому можно предположить, что выводы из по-
следнего прямо повлияли на позицию суда по делу 
об оспаривании продления евразийского патента.

Текущая мировая практика свидетельству-
ет о  возрастающем интересе регуляторов, судов 
и прежде всего участников рынка к выработке и до-
стижению баланса в вопросе продления фармацев-

тических патентов. В частности, европейская пра-
ктика идет по пути расширения возможностей для 
оспаривания дополнительных патентов20.

Тот факт, что поиском такого баланса актив-
но занимается и Суд по интеллектуальным пра-
вам, является хорошим знаком для всех участни-
ков фармацевтического рынка.

Заключение
В заключение следует отметить, что хотя пози-

ция Суда по интеллектуальным правам и устраняет 
некую неопределенность, но не решает все вопросы 
оспаривания продления патентов, поскольку законо-
дательный пробел оснований для оспаривания про-
дления патентов не устранен. Полное решение дан-
ного вопроса возможно путем внесения в ст. 1398 ГК 
РФ указания на возможность оспаривания продле-
ния патента, осуществляемого согласно  ст. 1363  ГК 
РФ, в течение всего срока его действия. Однако появ-
ление новой позиции специализированного суда со-
здает возможность участникам оборота оспаривать 
продление патентов без применения обременитель-
ных критериев ст. 198 АПК РФ.
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Тема патентования фармацевтических изо-
бретений приобрела особую актуальность в свя-
зи с увеличением числа разработок вакцины в пе-
риод пандемии новой коронавирусной инфекции. 
Пандемия также стимулировала патентооблада-
телей на защиту своих прав, о чем свидетельству-
ет рост количества досудебных претензий и исков 
о нарушении [12]. Возобновилась дискуссия о це-
лесообразности предоставления вторичных па-
тентов на фармацевтические изобретения. 

В связи с этим проанализируем необходимость 
ограничения прав патентообладателей, в том чи-
сле посредством запрета выдачи вторичных па-
тентов. Для этого следует охарактеризовать виды 
фармацевтических изобретений, рассмотреть со-
отношение первичных и вторичных фармацевти-
ческих изобретений, оценить риски злоупотребле-
ния правом со стороны патентообладателей и из-

учить способы превенции возможных правонару-
шений. 

1. Понятие и виды фармацевтических 
изобретений

Фармацевтическое изобретение подлежит 
правовой защите как объект патентного права. 
При этом объем патентной защиты зависит от ве-
личины затрат, произведенных изобретателем 
на проведение доклинических и клинических ис-
следований, самостоятельности и независимости 
изобретения. В доктрине предлагаются следую-
щие варианты классификаций фармацевтических 
изобретений [15].

1. Изобретения на вещество (средство):
1) изобретение на химическое соединение;
2) изобретение на состав (фармацевтиче-
скую композицию).

Патентование фармацевтических 
изобретений: проблемные 
аспекты

Н.В. Заварзина, 
студентка Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
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изобретения с учетом опыта пандемии новой коронавирусной инфекции; предлагается траектория раз-
вития фармацевтической промышленности. 
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2. Изобретение на способ получения лекарства:
1) изобретение на способ получения фар-
макологически активной субстанции;
2) изобретение на способ приготовления 
готовой лекарственной формы.

3. Изобретение на применение лекарства:
1) изобретение на применение известного 
вещества, впервые предложенного в каче-
стве терапевтического средства;
2) изобретение на применение вещества, 
известного в качестве терапевтического 
средства, вновь предложенного для лече-
ния или предупреждения другого заболе-
вания. 

Ценность данной классификации состоит 
в том, что в зависимости от категории, в которой 
находится конкретное фармацевтическое изобре-
тение, возможно определить объем его правовой 
охраны. Так, юридическая сила патента, то есть 
возможность использования описанного в патен-
те изобретения без согласия обладателей других 
патентов, наиболее очевидна в патентах на ве-
щество, в особенности на химическое соедине-
ние, поскольку оно составляет действующее нача-
ло лекарственных препаратов. Патент на составы 
(смеси) защищает изобретение слабее по причи-
не того, что составы (смеси) подразумевают сово-
купность отдельных химических соединений, на 
которые могут быть получены самостоятельные 
патенты.  

Следует отметить, что все перечисленные 
фармацевтические изобретения можно разде-
лить на первичные и вторичные. Если первичное 
фармацевтическое изобретение представляет со-
бой основу нового лекарственного препарата, то 
вторичное является усовершенствованием пер-
вичного изобретения, уточнением его характери-
стик, способствующим снижению побочных эф-
фектов и поиску новых сфер применения лекар-
ственного препарата. 

2.1. Патентование первичных 
фармацевтических изобретений

Активный ингредиент нового лекарственного 
препарата может быть запатентован как первич-
ное фармацевтическое изобретение. Для созда-
ния такого изобретения необходимы значитель-
ные затраты на поиск новых фармакологически 

активных веществ, изучение их лекарственных 
свойств, доклинические исследования лекарст-
венного препарата, разработку технологии про-
изводства фармацевтической субстанции, раз-
работку составов и технологий производства ле-
карственного препарата и т. п. В результате про-
веденной работы патентуется изобретение, 
используемое при создании лекарственного пре-
парата, а также изобретения, используемые в са-
мом препарате, включая получение патента на 
результаты доклинических и клинических иссле-
дований; на технологию производства; на актив-
ную фармацевтическую субстанцию (действую-
щее вещество), на основе которой создается ле-
карственный препарат; на лекарственную форму, 
способ применения [1].

Срок действия первичного патента, получен-
ного на изобретение, составляет двадцать лет (п. 1 
ст. 1363 ГК РФ). Для лекарственного средства та-
кая охрана может быть дополнительно продлена 
еще на пять лет, если с даты подачи заявки на вы-
дачу патента до дня получения первого разреше-
ния на применение прошло более пяти лет (п. 2 
ст. 1363 ГК РФ). Такое продление предусмотрено, 
поскольку этапы научных и доклинических иссле-
дований могут занимать до шести лет, этап кли-
нических исследований – до восьми лет, и этап 
регистрации лекарственного средства – до одно-
го года соответственно [7]. Таким образом, что-
бы изобретатель смог получить прибыль от свое-
го изобретения, срок действия патента на лекар-
ственное средство может быть продлен до двад-
цати пяти лет. 

При изучении первичных фармацевтических 
изобретений необходимо обратить внимание на 
особенности патентования химических соеди-
нений, поскольку патенты на них являются наи-
более ценными и самостоятельными, обладаю-
щими самым широким объемом правовой охра-
ны [15]. Рекомендуется описывать все возможные 
свойства, которые могут быть признаны патенто-
способным отличием, именно при подаче патен-
тной заявки, поскольку более позднее предостав-
ление такой информации влечет риск признания 
сведений «новым изобретением, сделанным по-
сле подачи заявки». В свою очередь, своевремен-
ное описание важнейших характеристик изобре-
тения подтверждает его соответствие критериям 
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2	 Judgment of 9 Jul 2020, C-673/18 (Santen) // URL: https://ipcuria.eu/case?reference=C-673/18 (дата обращения - 31 октября 
2021 г.). 

новизны и изобретательского уровня и в целом 
позволяет изобретателю без промедлений полу-
чить патент на химическое соединение. 

Подводя итог, следует отметить, что патенто-
вание первичных фармацевтических изобретений 
требует значительных временных и материальных 
затрат. Поэтому необходимо обеспечивать изобре-
тателей патентами, предоставляющими монопо-
лию на фармацевтическом рынке, позволяющими 
компенсировать все произведенные расходы и мо-
тивирующими к созданию новых инноваций.

2.2. Патентование вторичных 
фармацевтических изобретений

Вторичные изобретения являются результатом 
развития, усовершенствования первичных изобре-
тений. При их патентовании возникают сложности, 
связанные с определением объема правовой охраны 
в каждом конкретном случае. Видится необходимым 
рассмотреть наиболее часто встречающиеся вторич-
ные фармацевтические изобретения. 

Фармацевтические композиции (составы; смеси)
Существуют 2 вида изобретений [15]:
– новый состав, в котором известное соедине-

ние содержится с инертным носителем; 
– составы, которые представляют собой ком-

бинации двух и более известных или неизвестных 
ранее соединений, которые в сочетании обеспечи-
вают новый результат. 

В первом случае (известное вещество и носи-
тель) новый лечебный эффект должен проявляться 
в сравнении с действием аналога – активного начала 
нового состава. Во втором случае (комбинация двух 
и более соединений) необходимо доказать, что полу-
ченный эффект сильнее суммарного эффекта от про-
стого сложения ингредиентов по отдельности. При 
этом в обоих случаях ключевым критерием являет-
ся неочевидность, неожиданность терапевтического 
эффекта фармацевтической композиции. 

Новые способы применения
Возможность получения патента на новый 

способ применения зависит от того, насколько 

подробно были рассмотрены сферы применения 
фармацевтического изобретения в заявке на по-
лучение первичного патента. Патентуемый спо-
соб не должен очевидным образом следовать из 
свойств и характеристик фармацевтического изо-
бретения. То есть вторичный патент может быть 
выдан, только если предложенный новый способ 
применения не предлагался и не рассматривал-
ся ранее.

Патент, выданный на новый способ примене-
ния уже известного фармацевтического изобре-
тения, является хозяйственно зависимым от пер-
вичного патента, выданного на данное фармацев-
тическое изобретение.  В то же время вторичные 
патенты на второе, третье и последующие приме-
нения будут независимы между собой как патенты 
одной и той же категории. 

Иные вторичные фармацевтические изобретения
Как в российской, так и в зарубежной практике 

следует отметить тенденцию к усилению контроля 
при выдаче вторичных патентов на фармацевти-
ческие изобретения. Например, некоторые разви-
вающиеся страны (прежде всего Индия) ограничи-
вают выдачу вторичных патентов на лекарствен-
ные средства1, так как вторичные патенты способ-
ны создать правовую неопределенность с точки 
зрения пределов патентных прав, охраняющих со-
ответствующий препарат.

Показательным в контексте данной темы яв-
ляется решение Европейского суда по вопро-
су продления фармацевтических патентов (дело 
№  C-673/18, Сантэн v. Национальный институт 
промышленной собственности Франции)2. В дан-
ном деле Европейский суд указал, что для целей 
продления патента незначительные изменения 
в отношении ранее известного действующего ве-
щества (новая дозировка, использование соли или 
эфира или иной лекарственной формы, новое те-
рапевтическое применение) не имеют правового 
значения. Такая позиция Европейского суда мо-
жет повлиять на российскую судебную практи-
ку и способствовать устранению искусственных 
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патентных ограничений в фармацевтической про-
мышленности [8]. 

3. Споры между обладателями первичных 
и вторичных патентов

В научном сообществе актуальным является 
вопрос необходимости патентования вторичных 
фармацевтических изобретений. Вторичные па-
тенты могут использоваться как инструмент недо-
бросовестной конкуренции, позволяющий компа-
ниям, производящим оригинальные лекарствен-
ные препараты, сохранять монопольное положе-
ние на фармацевтическом рынке [5]. 

Например, стратегия патентного озелене-
ния [10] направлена на продление срока эксклю-
зивного использования фармацевтической раз-
работки посредством получения вторичных па-
тентов на лекарственный препарат незадолго до 
истечения срока действия первичного патента. 
Вторичный патент обычно затрагивает только 
усовершенствования изобретения [4]: когда ак-
тивный ингредиент утрачивает патентную защи-
ту, дженериковые компании получают право про-
изводить аналоги прежнего препарата. Однако 
правообладатель первичного патента проводит 
масштабную маркетинговую компанию, в резуль-
тате которой измененное оригинальное лекарст-
венное средство привлекает внимание потреби-
телей, в то время как дженерики становятся не-
востребованными. 

В качестве отдельной проблемы рассматрива-
ется ситуация, когда изобретатель первоначально 
получает патент, объем притязаний которого сво-
дится к структуре Маркуша. Затем следует патент 
на селективное изобретение, после этого – на про-
изводное (соль, кристаллическую форму и т.  п.), 
патент на фармацевтическую композицию и на 
применение изобретения по новому назначению 
[6]. В результате количество патентов вокруг ле-
карственного средства становится огромным, что 
позволяет компании оригинального лекарствен-
ного средства предъявлять иски об угрозе наруше-
ния своих прав производителям дженериков, не 

имеющим возможности объективно оценить объ-
ем правовой охраны конкурента. 

Вызывает сложности модель поведения, при 
которой изначально патентуется смесь действу-
ющего и вспомогательного веществ, а затем – чи-
стое вещество [16]. Подобным образом компания, 
производящая оригинальное лекарственное сред-
ство, удваивает срок своего монопольного положе-
ния на рынке и сохраняет высокую цену на собст-
венное изобретение. В то же время другие компа-
нии, владеющие технологией производства данно-
го лекарства, лишены возможности производить 
его аналоги по сниженной цене из-за продленного 
патента компании, производящей оригинальное 
лекарственное средство. 

Выдача патентов на фармацевтические изо-
бретения нуждается в более строгой регламента-
ции: некоторое время назад заявки от крупных 
иностранных фармацевтических компаний при-
нимались без тщательной проверки, посколь-
ку существовало понимание, что отечественным 
производителям менее интересна данная сфера 
[16]. В результате иностранные правообладатели 
смогли обеспечить себе длительную монополию 
на производство лекарственных препаратов.  Но 
после того, как наша страна взяла курс на импор-
тозамещение, ситуация значительно изменилась, 
российские компании стали активно развивать 
собственное производство и защищать свои пра-
ва в судах. 

В качестве примера спора иностранных и рос-
сийских фармацевтических компаний можно при-
вести судебное разбирательство между израиль-
ской компанией Teva и российской компанией «Р-
Фарм», завершившееся мировым соглашением3. 
В 2016 г. Teva Pharmaceutical Industries Ltd пода-
ла иск о защите исключительных прав на изобре-
тение к компании «Р-Фарм». В иске Teva ходатай-
ствовала о принятии обеспечительных мер в виде 
запрета «Р-Фарм» совершать действия, направ-
ленные на введение в гражданский оборот Гла-
тирата, поскольку, по мнению истца, при произ-
водстве данного изобретения мог быть нарушен 
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патент компании Teva. В итоге в 2018 г. «Р-Фарм», 
Teva, а также производитель готовой лекарствен-
ной формы препарата Глатират компания Synthon 
BV заключили мировое соглашение. 

Следует сказать, что за 2018 и 2019 г. в Суде по 
интеллектуальным правам было рассмотрено в 
три раза больше патентных споров, чем за 2016 и 
2017 г. [11]. Так, сразу 8 компаний big pharma были 
вынуждены разрешать проблему регистрации 
дженериков тех лекарственных препаратов, чья 
патентная защита еще не закончилась [11]. Экс
перты отмечают, что если раньше компании суди-
лись из-за материальных активов, то сейчас лиде-
рами споров становятся нематериальные активы. 
Таким образом, вероятно, что в будущем судебная 
практика по фармацевтическим изобретениям бу-
дет только усложняться. 

Предлагается несколько вариантов борьбы 
с  недобросовестными стратегиями патентова-
ния. Во-первых, высказывается идея ужесточения 
требований к изобретательскому уровню фарма-
цевтических изобретений [16]. Предполагается, 
что таким образом удастся избежать выдачу вто-
ричных патентов на композиции, которые разли-
чаются исключительно дозировкой или составом 
солей и имеют очевидный результат для специ-
алиста технической специальности. Во-вторых, 
дженериковым компаниям рекомендуется ис-
пользовать иск о ненарушении исключительных 
прав при наличии у оригинатора вторичного па-
тента [3]. Данный иск, квалифицируемый в каче-
стве отрицательного иска о признании, является 
способом для устранения неопределенности от-
носительного того, является ли деятельность дже-
нериковой компании правомерной. В-третьих, 
предлагается обеспечить своевременное инфор-
мирование потребителей о конкретных преиму-
ществах препаратов нового поколения [3]. Марке-
тинговые стратегии должны способствовать до-
несению по покупателей достоверных сведений 
о значимости различий между действием дже-
нерика и усовершенствованного оригинального 
изобретения. 

Специалисты отмечают, что проблема патен-
тного озеленения и проблема продления патентов 
характерны для всего мира [16]. При решении дан-
ных проблем применяются различные способы, 
показывающие большую или меньшую эффектив-

ность. Ключевым является тезис о том, что патен-
ты на вторичные изобретения затрагивают только 
усовершенствования, поэтому они не должны пре-
пятствовать компаниям, производящим дженери-
ки, в обеспечении населения доступными лекарст-
венными средствами, а необходимы исключитель-
но для поощрения изобретателей в продолжении 
исследований после получения первичного патен-
та на изобретение. 

Заключение
По итогам проанализированных исследова-

ний следует перечислить ряд тенденций, выявлен-
ных в ходе написания работы: 

– закрепление на международном уровне не-
обходимости обеспечения всеобщего доступа к ка-
чественной медицинской помощи [18];

– сотрудничество государственного и частного 
секторов при разработке вакцин и методов лече-
ния от новой коронавирусной инфекции [13];

– использование института принудительного 
лицензирования в отношении фармацевтических 
изобретений, поиск баланса между общественны-
ми и коммерческими интересами [9];

– ограничение международными судами па-
тентования вторичных фармацевтических изо-
бретений [8];

– предложение новых способов борьбы с недо-
бросовестными стратегиями патентования [5].

В ближайшие годы предполагается интенсив-
ное развитие сферы здравоохранения. Основны-
ми причинами этого являются постепенное вос-
становление экономики стран после пандемии, 
научно-технический прогресс, расширение си-
стемы общественного здравоохранения, старение 
населения, растущий спрос на медицинскую по-
мощь. Пандемия стала доказательством того, что 
инфекционные заболевания продолжают пред-
ставлять угрозу для человечества. При этом неин-
фекционные заболевания также опасны для насе-
ления: они являются причиной смерти 41 милли-
она человек в год, что составляет 71% от общего 
числа смертей в мире (причем данный показа-
тель достигает 80% в наиболее развитых странах) 
[17]. В качестве наиболее распространенных не-
инфекционных заболеваний перечисляются бо-
лезни сердца, рак и диабет; а в качестве причин 
данной статистики называются увеличение про-
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4	 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 305 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации “Развитие фармацевтической и медицинской промышленности”» // Собрание законодательства РФ, 05 мая 
2014 г., № 18 (часть I), ст. 2152.

должительности жизни населения, урбанизация, 
недостаток физической активности, неправиль-
ный рацион питания [17]. 

Приведенные данные подтверждают, что зна-
чимость фармацевтической промышленности не-
возможно переоценить. Однако отечественный 
рынок лекарственных средств находится только на 
стадии развития. Так, по данным за 2019 г., доля 
российского рынка в мировом фармацевтическом 
рынке составила примерно 2,2%; в расчете продаж 
на душу населения Россия занимала лишь 30-е ме-
сто; среднедушевые продажи фармацевтической 
продукции в России составили 194 доллара США 
по сравнению с 462 долларами США в среднем по 
топ-30 зарубежным рынкам [14].

Для развития отечественной фармацевтиче-
ской индустрии необходимо обеспечить стабиль-
ную правовую систему. Только государство с ре-
ально действующими интеллектуальными права-
ми способно привлечь инвестиционные потоки 
в инновационные отрасли, в особенности в фарма-

цевтику [5]. Поэтому применение института при-
нудительного лицензирования необходимо ми-
нимизировать. По этой же причине недопустимо 
отказываться от возможности патентования вто-
ричных фармацевтических изобретений. Отече-
ственные компании работают главным образом 
в области усовершенствования изобретений [2], 
и запрет на вторичные патенты будет означать ис-
чезновение мотивации развивать фармацевтиче-
скую промышленность. 

Очевидно, благодаря формированию правиль-
ной и единообразной судебной практики в сфере 
защиты интеллектуальной собственности, коли-
чество правонарушений снизится. В таком случае 
вторичные патенты перестанут ассоциироваться 
с недобросовестной конкуренцией и станут вос-
приниматься как система поощрения изобретате-
лей к усовершенствованию своих разработок, как 
инструмент, способствующий в реализации Про-
граммы развития фармацевтической и медицин-
ской промышленности4.
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Перечисляя виды товарных знаков, легко упу-
стить из виду позиционные обозначения. Они, 
безусловно, существуют, в том числе на россий-
ском рынке. Но сразу вспоминаются кеды Converse 
(св-во РФ № 432524), тапочки Adidas (св-во РФ 
№ 430200) или флакон Clean&Clear (св-во РФ 
№ 486852), см. рис. 1. Хотя российскому потреби-

телю известны и другие, 
в том числе зарубежные 
позиционные обозначе-
ния, например, красная 
подошва обуви Christian 
Louboutin (междуна-
родная регистрация 
№  1031242, см. рис.  5) 

или полоска на подошве ботинок Lloyd (междуна-
родная регистрация № 695568, см. рис. 2).

Под позиционным товарным знаком традици-
онно понимается «положение обозначения на това-
ре, которое представляется на регистрацию в виде 
репродукции, надлежащим образом идентифици-
рующей позицию знака, его размер или пропорцию 
в  отношении соответствующих товаров. Изобра-
жение может сопровождаться описанием, в  кото-
ром подробно указывается, как и куда обозначение 
наносится на товар»1.

Корректно также следующее определение: 
«A position mark is characterized by the combination 
of the placing of a particular element or sign on a 
particular part of a product, always in the identical 

1	 Герман В.А. Поговорим о видах товарных знаков и о том, какими они могут быть // vc.ru [Электронный ресурс] URL: 
https://vc.ru/legal/199651-pogovorim-o-vidah-tovarnyh-znakov-i-o-tom-kakimi-oni-mogut-byt (дата обращения - 05 января 
2022 г.).

Позиционные знаки 
обслуживания как средство 
индивидуализации

И.M. Иванов, 
магистрант ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 
государственный эксперт по интеллектуальной собственности 
отдела экспертизы заявок на товарные знаки и рассмотрения общеизвестных  
товарных знаков ФГБУ «ФИПС»

В статье рассматривается возможность регистрации позиционных знаков обслуживания а также ана-
лизируются национальные и международные нормативные акты, приводятся примеры из российской и зару-
бежной судебной и административной практики.

Ключевые слова: 
товарный знак; знак обслуживания; позиционный товарный знак; позиционный знак обслуживания; 
Роспатент; экспертиза.
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3	 Приказ ФГБУ «ФИПС» от 20 января 2020 г. № 12 «Об утверждении Руководства по осуществлению административных 

процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, 
знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный 
знак, их дубликатов».

position»2 (перевод – позиционный знак характе-
ризуется сочетанием размещения определенно-
го элемента или знака на определенной части из-
делия, всегда в одинаковом положении), в кото-
ром акцент сделан на взаимосвязь двух элемен-
тов позиционного обозначения – знака (базового 
знака) и положения.

В небольшом коли-
честве таких знаков нет 
ничего удивительно-
го, ведь доказать разли-
чительную способность 
подобного обозначения 
сложно, да и средний 
потребитель далеко не 
всегда будет восприни-
мать его как способ ин-
дивидуализации това-
ра конкретного произ-

водителя. Справедливо отметить, что такие знаки 
пользуются популярностью среди производителей 
одежды и обуви, косметических и парфюмерных 
компаний, на которых, в первую очередь, и ориен-
тирована эта статья.

Наличие в портфеле нематериальных активов 
крупных компаний позиционных обозначений 
свидетельствует о высокой узнаваемости бренда, а 
также и о его положительной репутации, лояльно-
сти к нему потребителей. Кроме того, позицион-
ные товарные знаки уменьшают риск производст-
ва конкурентами похожих товаров, предоставляя 
правообладателям более гибкий и широкий объем 
правовой охраны (см., например, дело Adidas AG v 
OHIM, T-145/14, General Court, EU:T:2015:303, кото-
рое будет рассмотрено ниже).

Своеобразие позиционных товарных знаков 
состоит в том, что их узнаваемость потребителем 
не зависит от узнаваемости базового знака, то есть 
потребитель смотрит не на само обозначение, ко-
торое вполне может быть другим, уже зарегистри-
рованным изобразительным, словесным или ком-
бинированным товарным знаком того же право

обладателя, а исключительно на позицию обозна-
чения на конкретном товаре. Этот факт повышает 
требование к уровню различительной способно-
сти обозначения, а значит и к известности, репу-
тации производителя.

В предшествующем утверждении слово «то-
вар» использовано намеренно, поскольку вопрос о 
возможности регистрации позиционного товарно-
го знака в отношении услуг является весьма спор-
ным. Этой проблеме, которая может возникнуть в 
процессе государственной регистрации позици-
онного обозначения, и посвящена статья. В  рам-
ках статьи термин «товарный знак» используется 
в том числе в значении «знак обслуживания».

Ориентируясь на тот скупой материал, кото-
рый предлагают отечественные учебники по праву 
интеллектуальной собственности и научные ста-
тьи соответствующей тематики, можно отметить, 
что о позиционных товарных знаках написано не-
справедливо мало, что подтверждает актуальность 
выбранной темы. Даже Руководство по регистра-
ции товарных знаков Роспатента (далее по тек-
сту – Руководство), описывая такой вид товарного 
знака, дает очень сухую и короткую информацию, 
относящуюся, в основном, к формальным требо-
ваниям:

«При испрашивании правовой охраны пози-
ционных обозначений в изображении заявляемо-
го обозначения показывается его расположение 
на товаре, для которого предполагается товар-
ный знак зарегистрировать. Вид, т. е. изображе-
ние заявляемого обозначения, такого знака дол-
жен состоять из изображения знака, показываю-
щего его местоположение на товаре. При этом, 
как правило, сам товар представляется в виде 
схематического изображения, обозначенного пун-
ктирными линиями»3.

Несмотря на то что норм, посвященных имен-
но позиционным товарным знакам, нет, а ст. 1482 
ГК РФ говорит лишь про другие виды товар-
ных знаков, практика практически единодуш-
на в утверждении о невозможности регистрации 
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6	 Аpplication No. 4726014 by The North Face Apparel Corp // [Электронный ресурс] URL: https://www3.wipo.int/branddb/en/# 

(дата обращения 09 января 2022).

позиционного товарного знака в отношении услуг. 
Не соглашаясь с таким поспешным выводом, стоит 
рассмотреть аргументы в пользу регистрации по-
зиционного знака обслуживания, взяв для приме-
ра услуги некоторых классов МКТУ. 

Обратимся к нормам международного права. 
Пункт 8 правила 3 Инструкции к Сингапурскому 
договору о законах по товарным знакам (далее по 
тексту – Сингапурский договор) гласит, что «если 
заявка содержит заявление о том, что знак являет-
ся позиционным, изображение такого знака должно 
состоять из одного вида знака, показывающего его 
местоположение на товаре. Ведомство может по-
требовать указания объекта, в отношении кото-
рого охрана не испрашивается. Ведомство может 
также потребовать описание, поясняющее место-
положение знака в отношении товара»4. И снова 
речь идет о товарах, хотя это могло быть намерен-
ное упрощение.

В частности, в Федеральном законе «О защи-
те конкуренции» в ст. 4 указано, что под терми-
ном «товар» понимается объект гражданских прав 
(в том числе работа, услуга). Проведение аналогии 
между правом антимонопольным и интеллекту-
альной собственности в данном случае неуместно, 
однако подобное отождествление товара и услуги 
вполне адекватно сложившейся ситуации на гло-
бальном рынке.

Также, согласно ст. 16 Сингапурского договора, 
к знакам обслуживания «следует применять соот-
ветствующие положения Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности в отношении 
товарных знаков»5. Это положение имплементиро-
вано и в российское законодательство. Так, статья 
1477 ГК РФ аналогично предписывает применять 
в  отношении знаков обслуживания нормы о  то-
варных знаках.

Более того, оригинальный текст Сингапурско-
го договора применительно к позиционным зна-
кам использует слово «product», а не «good». Та-
ким образом, российский перевод является некор-
ректным и искажает смысл документа. Например, 

в оригинальном тексте того же самого Сингапур-
ского договора используется слово «goods», там, 
где речь действительно идет о товарах (см., напри-
мер, оригинальное название ст. 6 Сингапурского 
договора). Поэтому, говоря о позиционных зна-
ках, уместно вести речь о позиции не на товаре, а 
на продукте, который может принимать в том чи-
сле форму услуги (см., например, семантику слова 
«инфопродукт»).

К тому же при учете однородности товаров 
и услуг экспертиза патентного ведомства может 
счесть определенную услугу идентичной сопутст-
вующему товару и наоборот. Опираясь на уже су-
ществующие примеры регистраций товарных зна-
ков, можно утверждать, что товар «обувь» 25 клас-
са МКТУ однороден таким услугам, как «ремонт 
обуви» 37 класса МКТУ, «крашение обуви» 40 клас-
са МКТУ, и иным, непосредственно связанным с 
изготовлением такого товара, как обувь.

Важно отметить, что грань между товаром 
и услугой достаточно тонка и позволяет зареги-
стрировать позиционный товарный знак не толь-
ко на товар, но и на услугу (как минимум, на услу-
гу по изготовлению/обслуживанию/ремонту со-
ответствующего товара), поскольку, в частности, 
обозначение наносится на товар в процессе его 
изготовления.

Ведомство по интеллектуальной собственно-
сти Европейского союза при решении этого во-
проса в качестве критерия охраноспособности по-
зиционного обозначения указывает одновремен-
ное наличие двух компонентов: знака и позиции. 
В связи с отсутствием одного из них в регистрации 
товарного знака будет 
отказано, как это случи-
лось с заявкой The North 
Face Apparel Corp6, в ко-
торой отсутствовал знак 
(см. рис. 3).

При решении иско-
мого вопроса важно точ-
но определить семантику 
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слова «обозначение». Знак – это признак, по которо-
му узнается, распознается что-нибудь. Обозначить – 
это сделать хорошо заметным, видным (см., напри-
мер, Толковый словарь Ожегова7). Всем известно, как 
оказывается такая услуга, как доставка товаров, кото-
рая включена в 39 класс МКТУ.

У многих в памяти даже возникает образ ку-
рьера в одежде определенной цветовой гаммы, с 
соответствующей объемной сумкой за спиной.

Д о п у с т и м , 
на регистрацию 
в качестве товар-
ного знака пода-
но изображение 
человека в шле-
ме, с сумкой за 
спиной и велоси-

педом (см. рис. 4), исключительное право на которое 
испрашивается в том числе в отношении таких услуг 
39 класса МКТУ, как «доставка пакетированных гру-
зов; доставка товаров; переноска грузов; услуги ку-
рьеров [доставка корреспонденции или товаров]».

В первичных материалах заявки указана сле-
дующая информация: позиционный знак; изобра-
жение человека в шлеме и с велосипедом, выпол-
ненное пунктирной линией является неохраняе-
мым элементом.

Обладает ли такое обозначение различитель-
ной способностью? Скорее всего нет, потому что 
этот образ узнаваем и стал привычным для дан-
ного вида услуг. Потребитель вряд ли подумает, 
что изображенный на обозначении человек ока-
зывает какую-либо иную услугу, поскольку по-
требителю хорошо заметны признаки, которые 
свидетельствуют о том, что конкретный человек 
с сумкой и велосипедом является курьером и сей-
час он доставляет кому-то определенные това-
ры или продукты. И понимает потребитель это 
именно по фирменной одежде (плащу) на курье-
ре и объемной сумке за спиной, в отношении ко-
торых и испрашивается регистрация. Позицией 
обозначения в настоящей заявке будут являться: 

плащ, расположенный на курьере и сумка, распо-
ложенная за его спиной.

Однако различительная способность тако-
го обозначения все же не способна выделить кон-
кретное лицо, оказывающее услугу, так как для 
среднего потребителя оно определяется, напри-
мер, по цвету или логотипу на одежде/сумке ку-
рьера-велосипедиста. 

Подобное восприятие обозначения средним 
потребителем анализируется судом в деле Adidas 
AG v OHIM. Позиция суда в упомянутом судебном 
акте состоит в том, что «average consumer does not 
demonstrate a high degree of attention when comparing 
the marks»8 (перевод – среднестатистический по-
требитель не демонстрирует высокой степени 
внимания при сравнении обозначений). Речь шла 
о двух полосках на обуви, которые, по мнению сто-
роны, были похожи на зарегистрированный в от-
ношении Adidas позиционный товарный знак 
с тремя полосами.

Применяя этот вывод к ситуации с курьерами, 
при сравнении двух курьеров разных компаний 
средний потребитель проявит относительно низ-
кую степень осмотрительности и вряд ли отличит 
одного от другого только потому, что на одного на-
дета куртка, а на второго – плащ, пусть они и будут 
выполнены в разных цветовых сочетаниях. 

При этом здесь некорректно было бы говорить 
о регистрации формы товара, потому что курьер 
товаром не является, но уместно поставить вопрос 
об определенном торговом стиле, который касает-
ся в первую очередь антимонопольного права и, в 
частности, ст. 146 Федерального закона «О защите 
конкуренции», и может быть рассмотрен в рамках 
отдельной статьи.

Также стоит отметить определенное сходст-
во обозначения с цветовым товарным знаком. Но 
практика Роспатента пошла по пути признания 
цвета характеристикой объекта, а не самим объек-
том, в связи с чем регистрация цветового обозна-
чения (в данном случае речь можно вести о комби-
нированном обозначении) по умолчанию, то есть 
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без предоставления соответствующих докумен-
тов, подтверждающих его широкое использование 
до даты приоритета заявки на товарный знак, не-
возможна со ссылкой на п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Несколько иной по-
зиции по этому вопро-
су придерживается Ев-
ропейское патентное ве-
домство, которое, хотя 
и  после предварительно-
го отказа, но все же реги-
стрирует небезызвестный 
товарный знак компании 
Louboutin – красную по-
дошву туфель на высоком 
каблуке (см. рис. 5).

Основанием для изменения решения по ука-
занной заявке послужило даже не наличие пред-
ставленной различительной способности, а факт 
заметного отличия обозначения от норм и обыча-
ев отрасли, в которой подошвы туфель на высоких 
каблуках имеют, как правило, черный, коричне-
вый или бежевый цвета9.

Описанный кейс с курьером в свете приме-
ра с «Лабутенами» также интересен прежде всего 
тем, что подтверждает гипотетическую возмож-
ность регистрации подобных товарных знаков. 
Ведь если бы образ курьера не вошел во всеобщее 
употребление для обозначения услуг определен-
ного вида, такое обозначение было бы охраноспо-
собным в отношении соответствующих услуг, при 
соблюдении приведенных выше критериев, выра-
ботанных правоприменительной практикой.

Рассмотрим далее иную ситуацию. На реги-
страцию в качестве товарного знака в отноше-
нии услуг 45 класса «охранные услуги, а именно: 
услуги по круглосуточному видеомониторингу 
угроз безопасности населения и имущества по-
средством видеонаблюдения» подается следую-
щее позиционное обозначение (№ 2016731158), а 
также целая серия обозначений от одного заяви-
теля (№№  2016731145, 2016731147, 2016731151, 

2016731152, 2016731153, 2016731154, 2016731155, 
2016731156, 2016731157, см. рис. 6).

В описании заявки указано следующее: 
«... Оригинальное размещение совокупности циф-
ровых камер системы внешнего видеонаблюде-
ния, расположенных последовательно в порядке, 
изображенном на проекции ...»10.

Результат экспертизы обозначения был отри-
цательным для заявителя, поскольку принято ре-
шение об отказе в регистрации знака. Основной 
мотив заключался в том, что позиционным товар-
ным знаком возможно маркировать только това-
ры, следовательно, регистрация заявленного обо-
значения в отношении соответствующих услуг не 
может быть осуществлена, так как определить его 
точное местоположение в отношении услуг и объ-
ем правовой охраны не представляется возмож-
ным. Также экспертизой указаны дополнительные 
мотивы для отказа, а именно: обозначение носит 
исключительно функциональное назначение, от-
носимое к характеристикам услуг; обозначение 
состоит исключительно из неохраняемых элемен-
тов; заявка не относится только к одному виду 
знака.

Насколько обоснованно такое решение? Стоит 
привести ряд аргументов как за, так и против та-
кого решения.

1. Может возникнуть заблуждение, что потен-
циальный потребитель не будет (и не должен) ви-
деть эти камеры, следовательно для него будет 
важна лишь техническая функция видеонаблюде-
ния. Соответственно, он, даже зная расположение 



80.  Патентное право         110.  Право на товарные знаки         118.  Процессуальные вопросы

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2022 115

камер, не сможет сориентироваться, находится ли 
он в конкретном доме или каком-то другом. Но 
потребителями в приведенном примере будут яв-
ляться не жильцы многоквартирного дома, а, на-
пример, управляющая компания, для которой рас-
положение камер будет важным. Исходя из этого 
расположения она и будет выбирать контрагента, 
с которым в будущем заключит договор оказания 
услуг круглосуточного видеонаблюдения, и  ста-
нет искать ту охранную организацию, которая 
обеспечит лучшие условия оказания этой услуги, 
обращая внимание на расположение камер, их об-
зор и иные параметры.

2. Существуют зарубежные примеры регистра-
ций подобных обозначений (см. рис. 7). Так, на-
пример, бренд ESSO имеет товарный знак по св-
ву № 008228595 (EU), которым защищается особое 
расположение красных панелей и логотипа на ав-
томобильной заправочной станции. 

При этом, хотя соответствующим товарным 
знаком маркируется сама АЗС (и снова возника-
ет вопрос о торговом стиле), обозначение зареги-
стрировано в том числе в отношении услуг по за-
правке транспортных средств. Кроме того, в от-
ношении компании Easygrass Holdings Limited за-
регистрирован позиционный товарный знак по 
св-ву № 011550266 (EU), которым охраняется осо-
бое расположение синтетического материала зе-
леного цвета, имитирующего траву, на поверхно-
сти автомобиля, в том числе в отношении услуг 
ландшафтного дизайна.

3. Поданное на регистрацию обозначение, во-
преки мнению экспертизы, не носит исключитель-
но функционального характера, поскольку иной 

подход признавал бы, что особый способ разме-
щения камер наблюдения существенным образом 
влияет на качество и саму возможность осущест-
вления оказываемых заявителем услуг, что не со-
ответствует действительности. Этот вывод следует 
из того факта, что никто из конкурентов заявите-
ля к аналогичному способу размещения камер ви-
деонаблюдения не прибегает, то есть заявленное 
их расположение уникально. Стоит также заме-
тить, что несмотря на особенную конфигурацию 
различных помещений, камеры видеонаблюдения 
все же могут быть размещены по заранее опреде-
ленному плану (стандарту, шаблону), поскольку 
любое помещение имеет типичные признаки. 

Безусловно, техническая функция имеет здесь 
абсолютную ценность, но на индивидуализацию 
услуги это никак не влияет. Поскольку потребители 
(владельцы помещений, которым требуются услуги 
видеонаблюдения) могут по этому «шаблонному» 
плану (позиционному знаку) узнавать, что таким 
образом устанавливает камеры именно указанное 
в заявке на товарный знак лицо и никто иной.

Похожие дела, на-
пример, Joined Cases 
T-433/12 and T-434/12 
Margarete Steiff GmbH v 
Office for Harmonisation 
in the Internal Market 
(OHIM)11, рассматрива-
лись в Европейском сою-
зе, где суд пришел к вы-
воду об отсутствии у за-
явленного обозначения 
(а именно – металличе-
ской пуговицы, прикре-
пленной к ушам плюше-
вых игрушек, см. рис. 8) 
минимальной различи-
тельной способности.

В упомянутом деле судом был сделан вывод о 
том, что имеются существенные различия в ситу-
ации, когда «the public has come to recognize a sign as 
a (position) trade mark or whether they merely recognize 

11	Judgment in Cases T-433/12 and T-434/12. Margarete Steiff GmbH v OHIM // [Электронный ресурс] URL: https://www.
europeansources.info/record/press-release-judgment-in-cases-t-433-12-and-t-434-12-margarete-steiff-gmbh-v-ohim/ (дата 
обращения – 09 января 2022 г.).
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the sign as characteristic of a particular kind of good, 
and associate it with the applicant because it is the only 
known–or the best known–supplier of a certain type of 
goods and/or services»12 (перевод  – общественность 
стала идентифицировать обозначение как (пози-
ционный) товарный знак, или обозначение просто 
определяется как характеристика определенного 
вида товара и ассоциируется с заявителем, пото-
му что он является единственным известным – или 
наиболее известным – поставщиком этого вида то-
варов и / или услуг).

Исходя из этой позиции, даже если приведен-
ное в пример расположение камер видеонаблюде-
ния будет явно свидетельствовать об оказании ох-
ранных услуг конкретным лицом, в регистрации 
обозначения может быть справедливо отказано по 
указанным мотивам.

Более того, наличие приобретенной различи-
тельной способности не свидетельствует о том, 
что потребители будут распознавать позицион-
ный знак в качестве индикатора происхождения13, 
то есть воспринимать положение именно как то-
варный знак.

И хотя руководство применяет оговорку о не-
охраноспособности лишь «обонятельных и объем-
ных товарных знаков, носящих функциональный ха-
рактер»14, умалчивая об остальных, применение 
этого правила по аналогии, на мой взгляд, будет 
обосновано.

Это подтверждается и зарубежной практикой. 
Так, в деле, получившем название «дело оранже-
вых носков»15, суд посчитал, что оранжевый цвет 
мыса носков был просто декоративным или фун-
кциональным (усиливающим) элементом, а обо-
значение – не подлежащим регистрации в качест-
ве товарного знака (см. рис. 9).

Подводя итог, отметим, что при регистра-
ции позиционного товарного знака возникает ряд 
проблем, которые связаны с наличием достаточ-
ной различительной способности, отсутствием ис-

ключительно функционального или эстетическо-
го назначения обозначения и ряд других. Именно 
поэтому в процессе регистрации следует руковод-
ствоваться не только формализованными положе-
ниями законодательства, но также и тенденциями, 
существующими на рынке, которые важны, когда 
речь идет о товарных знаках. 

Отвечая на вопрос о возможности регистрации 
позиционного обозначения в качестве знака обслу-
живания, стоит сказать, что такая регистрация воз-
можна при соблюдении следующих условий.

1. Наличие двух элементов – непосредственно 
знака и позиции этого знака на соответствующем 
продукте.

2. Наличие достаточной различительной спо-
собности (в частности, приобретенной), при этом:

1) обозначение, если оно характеризует вид 
услуги, ассоциируется с заявителем не исключи-
тельно в связи с его (заявителя) широкой извест-
ностью;

2) потребитель воспринимает обозначение 
в качестве индикатора происхождения продукта 
(товарного знака).

3. Отсутствие исключительно функционально-
го или эстетического характера заявленного обо-
значения, при этом:

1) знак должен зна-
чительно отклоняться от 
нормы или обычаев со-
ответствующего сектора, 
быть необычным, при-
чудливым, содержать 
броские элементы16;

2) если характери-
стики продукта посте-
пенно начинают прида-
вать ему существенную 
ценность по мере того, 
как он становится из-
вестным и приобретает 

12	Там же.
13	Lehr C. and Engels G. Taking a position // Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2014. Vol. 9. No. 7. P. 608.
14	Горский-Мочалов В., Ендресяк А. Доктрина функциональности в товарных знаках // Закон.ру [Электронный ресурс] URL: 

https://zakon.ru/blog/2019/12/04/doktrina_funkcionalnosti_v_tovarnyh_znakah (дата обращения – 15 ноября 2021).
15	General Court, 15 June 2010, Case T-547/08 // [Электронный ресурс] URL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;j

sessionid=D2E5DE7EB96A43A8159B35CEA392EEDE?text=&docid=79459&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first
&part=1&cid=3697496 (дата обращения – 09 января 2022).

16	Lehr C., Engels G. Taking a position // Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2014, Vol. 9. No. 7. P. 612.
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репутацию, основание по п. 3 может быть прео-
долено17.

4. Степень осмотрительности (внимания, ос-
ведомленности) потребителя на рынке конкретно-
го продукта (очевидно, что на профессиональных 
рынках потребители будут более осмотрительны).

5. Принципиальная возможность маркировки 
конкретного продукта позиционным обозначени-

ем, так как вероятно, что она существует не у ка-
ждой позиции услуг из МКТУ.

Следование приведенным критериям силь-
но повышает для заявителя шанс стать право
обладателем позиционного знака обслуживания, 
поскольку они основаны на устоявшихся доктри-
нальных позициях и прогрессивной международ-
ной правоприменительной практике.
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Быстрорастущий процесс имплементации 
в  сеть «Интернет» различных видов деятельности 
сопровождается не только позитивным эффектом, 
обусловленным упрощением, ускорением такой де-
ятельности, но и негативным эффектом, связанным 
с появлением лиц, которые планируют осуществ-
лять такую деятельность неправомерно.  Негатив-

ный эффект существенно вырос из-за Covid-19, 
в  связи с чем Всемирной организацией интеллек-
туальной собственности был сделан акцент на уве-
личении количества преступлений, совершаемых 
в сети «Интернет», в том числе и доменных споров1.

Такие споры уникальны, поскольку возника-
ют когда действиях лица, принявшего решение 

Существующие механизмы 
рассмотрения и разрешения 
доменных споров

А.Е. Голубев, 
студент 4 курса Юридического факультета Волгоградского института управления – 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации

В настоящей статье с точки зрения теории и правоприменительной практики определены кри-
терии, позволяющие констатировать факт существования недобросовестной регистрации доменного 
имени. Установлено, что при наличии указанных критериев правообладатель товарного знака, знака об-
служивания, а также географического обозначения, незаконно содержащегося в доменном имени, вправе 
инициировать процедуру доменного спора. В ходе последовательного и детального анализа автором рас-
смотрены существующие механизмы, способствующие разрешению этих споров. Определено, что прак
тическая реализация каждого из них детерминирована стремлением лица обеспечить сохранность при-
надлежащего ему права, а также сопряжена с обращением к компетентным национальным юрисдикци-
онным (судебным или несудебным) органам, либо к квазиарбитражным международным центрам. Выяв-
лены их характерные черты, в том числе определены условия, при наличии которых использование того 
или иного механизма является допустимым и наиболее целесообразным.  

Ключевые слова: 
доменное имя; доменные споры; механизмы разрешения споров; национальный суд; несудебные орга-
ны; арбитражные центры; квазиарбитраж. 
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о  регистрации доменного имени (администра-
тора), могут усматриваться признаки недобро-
совестности. Такая недобросовестность связана 
с  тем, что потенциальный администратор вклю-
чает в доменное имя не принадлежащий ему объ-
ект исключительного права (товарный знак или 
географическое обозначение, как это отмечено 
в ст. 1484, 1519 Гражданского кодекса Российской 
Федерации2). Он действует так для извлечения 
прибыли от такой регистрации либо же причине-
ния ущерба репутации правообладателя объекта 
исключительных прав.

Лицо, обнаружившее соответствующее нару-
шение своего права, обладает несколькими спосо-
бами для его защиты.

1. Обращение к юрисдикционным несудеб-
ным органам. Поскольку совершаемые недобросо-
вестным администратором действия, во-первых, 
противоречат законодательству, во-вторых, спо-
собны причинить убытки или вред деловой репу-
тации, в-третьих, направлены на получение пре-
имуществ от осуществления такой деятельности, 
то в совокупности такие действия характеризуют-
ся признаками недобросовестной конкуренции, 
предусмотренной Федеральном законом «О защи-
те конкуренции»3. 

Доменные споры могут быть рассмотрены 
территориальными органами Федеральной анти-
монопольной службы России. Один из таких спо-
ров был рассмотрен Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Воронежской обла-
сти (далее - Воронежское УФАС России). 

ООО «Хорос» обратилось в Воронежское УФАС 
России с заявлением о нарушении антимонополь-
ного законодательства ООО «ХВ». Из материалов 
дела следовало, что ООО «ХВ» и ООО «Хорос» явля-

ются конкурентами на рынке производства и име-
ют аналогичные виды деятельности, связанные 
с  продажей церковной утвари. ООО «Хорос» было 
зарегистрировано в 2006 г., а доменное имя «horosv.
ru», принадлежащее ООО «ХВ», было зарегистриро-
вано в 2016 г. Установив признаки недобросовест-
ной конкуренции в части использования фирмен-
ного наименования сходного до степени смешения 
с фирменным наименованием ООО «Хорос», а так-
же их доменным именем «horosvrn.ru», Воронеж-
ское УФАС России выдало предписание ООО «ХВ» 
об устранении признаков нарушения4.

2. Обращение к юрисдикционным судебным 
органам. Учитывая динамично развивающийся 
характер использования доменных имен, Прези-
диумом суда по интеллектуальным правам была 
издана «Справка по вопросам, возникающим при 
рассмотрении доменных споров»5. Из содержания 
указанного документа явственно следует, что ре-
гистрация администратором доменного имени, 
символьное обозначение которого тождествен-
но или сходно до степени смешения с объектом 
исключительных прав, не принадлежащим ему, 
позволяет правообладателю такого объекта реали-
зовать свои правомочия на защиту, в том числе по-
средством подачи искового заявления в суд.  Такое 
заявление, исходя из судебной подведомственно-
сти, определенной судебной коллегией по эконо-
мическим спорам Верховного суда Российской Фе-
дерации, подлежит подаче в арбитражный суд6. 

Так, НАО «Национальная спутниковая компа-
ния» (истец) обратилось в Арбитражный суд Ке-
меровской области, в связи с тем, что обнаружило 
в доменном имени «tricolor-tvsibir.ru», зарегистри-
рованное И.М. Татаринцевым (ответчиком), при-
надлежащие ему объекты исключительных прав.  

2	 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 11 июня 2021, с изм. 
от 01 августа 2021): принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 ноября 2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. 
Собр. Рос. Федерации 8 декабря 2006 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52. Ст. 5496.

3	 О защите конкуренции: федер. закон Рос. Федерации от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 
Федерации 8 июля 2006 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 14 июля 2006 г. // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2006. № 31. Ст. 3434.

4	 Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области от 13 сентября 2019 г. по делу 
№ 036/01/14.6-240/2019 о нарушении антимонопольного законодательства // База решений и правовых актов ФАС России. 
URL: https://br.fas.gov.ru/cases/9f4fa234-2468-43d0-aea9-228924e935ef/ (дата обращения: 28 декабря 2021 г.).

5	 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4 «Об утверждении справки 
по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров» // Доступ из СПС «Гарант».

6	 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 4 сентября 2018 г. по делу № 305-ЭС15-4698 // 
Решения арбитражных судов. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/79232c7b-329c-4211-8306-134658fc8846 (дата обращения: 24 
декабря 2021 г.).
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7	 Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 22 декабря 2021 г. № А27-20346/2021  // Решения арбитражных 
судов. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/b933fb3c-f336-4e3e-83c2-2adc7178ee54 (дата обращения: 24 декабря 2021 г.).

8	 Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ (утв. решением Координационного центра национального 
домена сети Интернет от 5 октября 2011 г. № 2011-18/81) // Доступ из СПС «Гарант».

Истец является обладателем, товарного знак 
«Tricolor» («Триколор»), а также товарного знака 
в виде комбинированного словесно-графического 
обозначения, каждый из которых был зарегистри-
рован в 2008 и 2019 гг. соответственно.  Сайт, ад-
министратором которого являлся ответчик, содер-
жал, во-первых, недействительную информацию о 
том, что И.М. Татаринцев является официальным 
представителем «Триколор», а во-вторых, обозна-
чения, включенные в доменное имя, а также в кон-
тентное наполнение, были идентичны товарным 
знакам, права на которые принадлежали истцу. 

Суд, установив факт соответствующего нару-
шения исключительного права НАО «Националь-
ная спутниковая компания», запретил использо-
вать И.М. Татаринцеву обозначения, сходные до 
степени смешения с товарными знаками, принад-
лежащими истцу7. 

Заметим: на право обращения лица в суд в слу-
чае возникновения соответствующего доменного 
спора в рамках национальной доменной зоны .ru/.
рф также было указано Координационным цен-
тром доменов .RU/.РФ в п. 2.9 «Правила регистра-
ции доменных имен в доменах .RU и .РФ»8. 

3. Обращение к неюрисдикционной (альтер-
нативной) форме разрешения спора. Явление до-
менных споров часто носит трансграничный ха-
рактер, поэтому не каждый такой спор может быть 
рассмотрен юрисдикционным органом того или 
иного государства. В таких условиях правооблада-
тель объекта исключительных прав старается най-
ти какой-либо альтернативный механизм для раз-
решения доменного спора. Поскольку доменные 
споры характеризуются признаками экономиче-
ского спора, то и альтернативный механизм их 
разрешения тоже должен быть применим в отно-
шении экономического спора. Например В.В. Яр-
ков, рассматривая альтернативные способы разре-
шения экономических споров, заметил, что «в ми-
ровой практике существует несколько десятков 
различных видов альтернативных способов раз-
решения споров, к которым относятся перегово-

ры (negotiation), посредничество (mediation), ар-
битраж (arbitration), посредничество-арбитраж 
(mediation-arbitration, или med-arb), примири-
тельное производство (conciliation), мини-суд 
(mini-trial), независимая экспертиза по установ-
лению фактических обстоятельств дела (neutral 
expert fact-finding), омбудсмен (ombudsman), част-
ная судебная система (private court system) и др.» 
[4, c. 441]. Наибольший интерес здесь представляет 
арбитраж. 

Этот вид альтернативного разрешения споров, 
в рамках вопроса о правомерности использования 
доменного имени, имеет различные формы, име-
нуемые «политикой», «системой» и т. д. Несмотря 
на различия в названии, конечная цель арбитра-
жа – обеспечить правомерное использование до-
менного имени. 

Альтернативное разрешение доменном спо-
ров на сегодняшний день неприменимо в отно-
шении национальной доменной зоны Российской 
Федерации – «.ru/.рф». Однако они рассматрива-
ются в контексте настоящего исследования, по-
скольку предполагается, что гражданин Россий-
ской Федерации может быть администратором до-
мена не только в национальных доменной зоне, но 
и в доменных зонах «.org, .net, .com» и т. д.

Корпорацией по управлению доменными име-
нами и IP-адресами (от англ. – Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers, сокр. – ICANN) 
разработаны и утверждены следующие виды ме-
ханизмов альтернативного разрешения доменных 
споров. Выбор того или иного механизма обуслов-
лен спецификой доменной зоны, в отношении ко-
торой такое применение является допустимым:

а) «Единая политика разрешения доменных 
споров» (от англ. – Uniform Domain Name Dispute 
Resolution Policy, сокр. – UDRP);

б) «Политика разрешения споров об ограни-
чениях» (от англ. – Restrictions Dispute Resolution 
Policy, сокр. – RDRP);

в)  «Политика рассмотрения возражений, воз-
никающих в отношении зарегистрированных 
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объектов интеллектуальной собственности» (от 
англ. – Intellectual Property Defensive Registration 
Challenge Policy, сокр. – IPDRCP);

г) «Политика рассмотрения возражений в свя-
зи с квалификацией» (от англ. – Qualification 
Challenge Policy, сокр. – QCP);

д) «Политика разрешения споров о соответ-
ствии регламенту» (от англ. – Charter Eligibility 
Dispute Resolution Policy, сокр. – CEDRP);

е) «Политика разрешения споров о квали-
фикационных требованиях» (от англ. – Eligibility 
Requirements Dispute Resolution Policy, сокр. – 
ERDRP);

ж) «Единая система быстрой приостановки» 
(от англ. – Uniform Rapid Suspension System, сокр. – 
URS).

Прежде чем приступать к рассмотрению ка-
ждой из перечисленных процедур, целесообразно 
выделить их наиболее характерные черты и опре-
делить правовую природу таких процедур в целом. 

Во-первых, применение альтернативного ме-
ханизма разрешения спора возможно лишь при 
условии, что это прямо предусмотрено содержа-
нием договора об оказании услуг по регистрации 
доменного имени. 

Например, подобная оговорка предусмотрена 
в тексте соглашения, заключаемом вместе с дого-
вором об оказании услуг регистрации, контраген-
том по которому выступает национальный реги-
стратор доменных имен «RU-CENTR». В соответ-
ствии с п. 9 этого соглашения администратор, по-
давая заявку на регистрацию доменного имени, 
соглашается с тем, что споры между ним и любы-
ми третьими лицами в связи с регистрацией и ис-
пользованием такого обозначения рассматрива-
ются по правилам, утвержденным ICANN9. 

Подобное положение договора обладает свой-
ствами, характерными для арбитражного соглаше-
ния. Учитывая трансграничный характер возника-
ющих отношений, при определении дефиниции 

арбитражного соглашения целесообразно обра-
титься к нормам как международного права, так 
и национального. 

В соответствии со ст. 2 Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций «О признании и при-
ведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений» под арбитражным соглашением пони-
мается соглашение, по которому стороны обязу-
ются передать в арбитраж любые споры, возник-
шие или могущие возникнуть между ними в связи 
с каким-либо конкретным договорным или иным 
правоотношением, объект которого может быть 
предметом арбитражного разбирательства10.

В свою очередь положения ст. 7 Федерального 
закона «Об арбитраже (третейском разбирательст-
ве) в Российской Федерации»11 (далее – Закон об ар-
битраже), позволяют рассмотреть указанную часть 
договора в качестве арбитражной (третейской) ого-
ворки. Такой тезис обусловлен тем, что арбитраж-
ная оговорка, как и соответствующий пункт догово-
ра, во-первых, заключается в письменной форме, а, 
во-вторых, связана с определением места рассмо-
трения соответствующего спора.

Некоторые исследователи также предлагают 
рассмотреть такой пункт в качестве третейской 
оговорки. Например, М.А. Рожкова и Д.В. Афана-
сьев указывают, что «в результате заключения до-
говора аккредитованный регистратор (Registrar) 
и правообладатель доменного имени (Registrant) 
оказываются связанными третейской оговоркой, в 
соответствии с которой споры о доменном имени 
рассматриваются в аккредитованном арбитраж-
ном центре» [2, с. 230].

Однако говорить о полноценности арбитраж-
ной (третейской) оговорки можно лишь при усло-
вии, что она, во-первых, обладает позитивным эф-
фектом, т.  е. порождает обязательство, связанное 
с передачей соответствующего спора для рассмо-
трения арбитражным центром, а во-вторых, обла-
дает негативным (дерогационным) эффектом, т. е. 

9	 Соглашение о регистрации доменных имен в международных и зарубежных национальных доменах // Официальный 
сайт регистратора доменых имен «RU-Center». URL: https://www.nic.ru/help/upload/file/SOGL_gTLD_ccTLD_23052018.pdf.

10	Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 
1958 г.) // Доступ из СПС «Гарант».

11	Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 29 декабря 2015 г. 
№ 382-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 г.): принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 15 декабря 2015 г.: одобрен Со-
ветом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 25 декабря 2015 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2016. № 1. Ст. 2.
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12	Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. 
Собр. Рос. Федерации 14 июня 2002 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 10 июля 2002 г. // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012.

исключает возможность передачи такого спора на 
рассмотрение национальным судебным органом. 

Если о наличии первого эффекта можно го-
ворить с определенной долей уверенности, то су-
ществование второго представляется сомнитель-
ным, поскольку рассмотрение спора в арбитраж-
ном центре не исключает возможности передачи 
его на рассмотрение национальным судебным ор-
ганом, о чем будет сказано далее.  

Во-вторых, споры в случае обращения к аль-
тернативному механизму их разрешения под-
лежат рассмотрению арбитражными центрами, 
представляющими собой частные организации, 
аккредитованные ICANN. В частности, это:

а) Арбитражный центр Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности (от англ. 
WIPO Arbitration and Mediation Center) (далее – Ар-
битражный центр ВОИС);

б) Национальный арбитражный форум (от 
англ. National Arbitration Forum);

в) Азиатский центр по разрешению домен-
ных споров (от англ. Asian Domain Name Dispute 
Resolution Centre);

г) Арбитражный центр для интернет-споров 
Чешского арбитражного суда (от англ. The Czech 
Arbitration Court Arbitration Center for Internet 
Disputes);

д) Арабский центр по разрешению домен-
ных споров (от англ. Arab Center for Domain Name 
Dispute Resolution); 

е) Канадский международный центр по раз-
решения интернет-споров (от англ. Canadian 
International Internet Dispute Resolution Centre);

ж) Итальянский центр посредничества и арби-
тража в области интеллектуальной собственности 
(от англ. IP ADR Center and Academy);

з) Международный институт по предотвра-
щению и разрешению конфликтов (от англ. CPR: 
International Institute for Conflict Prevention and 
Resolution).

Эти организации относятся к институцио-
нальным арбитражным органам. Характеризуя 
институциональный арбитраж, В.В. Ярков замеча-

ет, что для него характерно «создание третейско-
го суда на постоянно действующей основе, обычно 
при бизнес-объединениях или иных ассоциатив-
ных структурах: торгово-промышленных пала-
тах, союзах, партнерствах и т.  д. Правовое поло-
жение такого арбитража, его структура, компетен-
ция и внутренний механизм функционирования 
определяются в учредительном документе – уста-
ве, положении или статуте. Процедура рассмотре-
ния споров институционным арбитражем обычно 
определяется в специально принимаемом регла-
менте» [4, с. 394].

Возвращаясь к ранее указанному тезису об от-
сутствии дерогационного эффекта арбитражного 
соглашения в отношении доменных споров, заме-
тим, что до начала процедуры рассмотрения до-
менного спора в арбитражном центре или же по-
сле такого рассмотрения, стороны вправе обра-
титься в национальный судебный орган.  Посколь-
ку такое соглашение не исключает возможность 
для подачи заявления в национальный суд, как это 
предусмотрено п. 5 ст. 148 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации12,  гово-
рить о нем как об арбитражном соглашении в чи-
стом виде не представляется возможным. 

В случае обращения в суд после принятия со-
ответствующего решения арбитражным центром, 
судья национального судебного органа не связан 
доводами, изложенными в таком решении. Таким 
образом, принимаемое арбитрами арбитражного 
центра решение не обладает преюдициальным ха-
рактером.

В-третьих, сторонами спорами являются за-
явитель – правообладатель товарного знака или 
знака обслуживания, а также ответчик – админи-
стратор спорного доменного имени. Спор подле-
жит рассмотрению независимыми, беспристраст-
ными арбитрами, обладающими необходимым 
уровнем компетенции. Причем споры рассматри-
ваются единолично либо коллегиально (в составе 
трех арбитров).

В-четвертых, процедура разбирательства ини-
циируется путем подачи заявителем жалобы. Она 
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направляется по почте, через факсимильную связь 
либо же в электронной форме через информаци-
онно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Подаваемая жалоба должна содержать в себе 
исчерпывающий перечень сведений о заявите-
ле, ответчике, спорном доменном имени, а также 
товарном знаке или знаке обслуживания. Вместе 
с жалобой направляются документы, подтвержда-
ющие неправомерность регистрации доменного 
имени, а также документ об оплате пошлины. Если 
подаваемая жалоба содержит неточности, заяви-
телю представляется возможность для внесения 
корректировок в обусловленный в зависимости от 
применяемой процедуры срок. На представлен-
ную жалобу ответчик должен направить ответ в та-
кой же форме, как и жалоба. Срок представления 
такого ответа может отличаться в зависимости от 
процедуры, и составляет от 20 до 60 дней.  

На сегодняшний день, что возможны ситуа-
ции, при которых несколько лиц могут иницииро-
вать процедуру альтернативного разбирательст-
ва в отношении одного доменного имени. В связи 
с чем Л.В. Терентьева применительно к процеду-
ре UDRP замечает «Ни в Правилах, ни в Политике 
UDRP не обозначен алгоритм решения проблемы, 
когда два разных истца предъявляют претензии 
в  отношении одного и того же доменного имени 
как к одному, так и к разным арбитражным цен-
трам» [3, с. 138].

В-пятых, разбирательство осуществляется, как 
правило, на английском языке, исключительно 
в заочной форме, т.е. без присутствия сторон. Про-
цедура разбирательства сопровождается установ-
лением факта недобросовестного поведения при 
регистрации и использовании доменного имени. 

Факт недобросовестности поведения суще-
ствует при условии, что доменное имя регистри-
ровалось без цели его законного использования 
(путем причинения ущерба правообладателю то-
варного знака или знака обслуживания, форми-
рования ложного представления об идентично-
сти администратора и правообладателя), а также 
в случае, если содержащееся в нем обозначение 

сходно до степени смешения с товарным знаком 
или знаком обслуживания, которое не принадле-
жит администратору доменного имени.

В-шестых, итогом разбирательства является 
решение, по которому доменное имя остается за 
администратором либо существующая регистра-
ция аннулируется, а доменное имя передается пра-
вообладателю товарного знака или знака обслужи-
вания. Обязанность по такой передаче возлагается 
на регистратора доменного имени. Принимаемое 
решение должно быть доведено до сторон, а также 
размещено в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». Стороны, в случае дости-
жения консенсуса также вправе принять решение 
о прекращении спора.

Возвращаясь к тезису о возможности рассмо-
трения механизма альтернативного разрешения 
доменных споров в качестве разновидности арби-
тражного (третейского) разбирательства, заметим, 
что принятое по итогам такого разбирательства 
решение, в соответствии со ст. 38 Закона об арби-
траже, должно исполняться добровольно. 

Однако говорить о наличии критерия добро-
вольности исполнения решения, принятого арби-
тражным центром, не представляется возможным. 
Это обусловлено тем, что реализация принятого ре-
шения – обязанность регистратора, неисполнение 
влечет для него возникновение неблагоприятных 
последствий, его деятельность может быть прио-
становлена на определенный срок, что следует из 
содержания п. 5.7 (со ссылкой на пп. 5.5.2.1.2) «Со-
глашения об аккредитации регистраторов 2013» 
(от англ. 2013 Registrar Accreditation Agreement)13.

В обоснование тезиса о различии арбитра-
жа, в том числе международного, и альтернатив-
ного механизма разрешения доменного спора от-
метим, что принятое арбитражным центром ре-
шение не может быть принудительно исполнено 
судом, как это предусмотрено для арбитражного 
решения применительно к ст. 35 Закона РФ «О ме-
ждународном коммерческом арбитраже»14.  

Рассматриваемый вид альтернативного раз-
решения доменных споров, мог бы быть отнесен 

13	2013 Registrar Accreditation Agreement // Официальный сайт ICANN. URL: https://www.icann.org/resources/pages/approved-
with-specs-2013-09-17-en (дата обращения: 28 декабря 2021 г.).

14	О международном коммерческом арбитраже: закон Рос. Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-I.
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15	Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy // Официальный сайт ICANN. URL: https://www.icann.org/resources/pages/
policy-2012-02-25-en (дата обращения: 25 декабря 2021 г.).

16	Domain Name Dispute Resolution Service for Country Code Top Level Domains // Официальный сайт ICANN. URL: https://www.
wipo.int/amc/en/domains/cctld/ (дата обращения: 25.12.2021).

17	WIPO Arbitration and Mediation Center ADMINISTRATIVE PANEL DECISION reStore, Limited Liability Company v. Xramova 
Tatyana  // Domain Admin Case № D2021-0421. URL: https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2021-0421 
(дата обращения: 25 декабря 2021 г.).

18	Restrictions Dispute Resolution Policy // Официальный сайт ICANN. URL: https://www.icann.org/resources/pages/rdrp-2012-
02-25-en (дата обращения: 27 декабря 2021 г.).

с определенной долей уверенности к арбитражу 
(третейскому разбирательству), лишь при усло-
вии, что деятельность таких арбитражных центров 
была бы законодательно регламентирована. Это 
обусловлено, тем, что в отношении подобной фор-
мы разбирательства, как отмечает С.А. Курочкин, 
«Законом императивно задаются минимальные 
стандарты юрисдикционной деятельности (гаран-
тии соблюдения прав участников)…» [1, с. 224].

На основании вышеизложенного представля-
ется правильным считать, что рассматриваемый 
механизм разрешения доменных споров относит-
ся к особому виду альтернативного разрешения 
спора. В рамках настоящего исследования его сто-
ит именовать квазиарбитражем, поскольку, во-пер-
вых, он имеет достаточное количество общих черт 
с арбитражем (третейским разбирательством), а во-
вторых, характеризуется такими чертами, которые 
не позволяют признать его равнозначным третей-
скому разбирательству (арбитражу).  

Некоторые из рассматриваемых далее видов 
квазиарбитража применительно к доменным спо-
рам являются настолько специфичными, что кон-
кретные примеры разбирательств с участием как 
граждан Российской Федерации, так и иностран-
ных граждан могут попросту отсутствовать. Од-
нако это не исключает необходимости их анализа 
и соответствующего рассмотрения. 

Процедура UDRP15 применяется в отношении 
любой доменной зоной общего пользования (на-
пример, .com, .org) без какого-либо ограничения. 
Интересно, что ее применение также возможно 
в рамках ряда национальных доменных зон, на-
пример на Кипре (.cy), в Эквадоре (.ec), Республи-
ке Молдова (.md) и еще в 78 национальных домен-
ных зонах16.  

Резиденты Российской Федерации достаточно 
часто обращаются к процедуре UDRP. Например, 
Арбитражным центром ВОИС было рассмотрено 

дело в связи с обращением компании «Рестор». 
Такое обращение было связано с намерением 
приостановить действие доменного имени «re-
store.discount», зарегистрированного ответчиком 
Т. Храмовой. Как следовало из представленных 
документов, основной вид деятельности заяви-
теля связан с продажей техники торговой марки 
«Apple», которая в том числе осуществляется че-
рез интернет-сайт с доменным именем «www.re-
store.ru». Для осуществления данной деятельно
сти еще в 2015 г. им был зарегистрирован товарный 
знак «RE:STORE». Ответчик же в целях осущест-
вления аналогичной деятельности зарегистриро-
вал свое доменное имя лишь в 2018 г. Арбитры, ус-
мотрев в действиях ответчика признаки недобро-
совестной регистрации использования доменного 
имени, содержащего чужой товарный знак, обяза-
ли регистратора передать права администратора 
заявителю17.

Если же спор между субъектами возникает 
в отношении доменной зоны .biz, то соответству-
ющий правообладатель товарного знака обраща-
ется к процедуре RDRP18. Отдельное выделение 
процедуры RDRP связано с тем, что регистрация 
в рассматриваемой доменной зоне осуществля-
ется только теми субъектами, которые намерены 
осуществлять коммерческую деятельность. Недо-
бросовестное использование, при указанном об-
стоятельстве, имеет место, когда администратор 
регистрирует доменное имя без цели коммерче-
ского использования (т. е. без цели торговли, обме-
на имуществом или услугами, а также содействия 
в такой деятельности) или же при условии, что та-
кая регистрация осуществлялась им исключитель-
но для продажи доменного имени. 

Стоит отметить и ту категорию споров, кото-
рая может возникнуть в доменной зоне .pro. Пра-
вом на регистрацию в этой доменной зоне обла-
дают практикующие специалисты в какой-ли-
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бо области, а также владельцы товарного знака и 
знака обслуживания. В отношении такой доменной 
зоны применяется процедура IPDRCP19. Соответст-
венно, недобросовестное поведение будет иметь ме-
сто, когда администратор доменного имени не будет 
обладать когда статусом специалиста либо владельца 
товарного знака или знака обслуживания. 

В рамках данной доменной зоны также при-
меняется процедура QCP20. Однако ее применение 
возможно лишь при условии, что лицо, регистриру-
ющее доменное имя, не обладает соответствующим 
профессиональным статусом (квалификацией). 

В случае возникновения спора о добросовест-
ности при регистрации доменного имени в до-
менных зонах .aero, .museum, .travel, .coop., приме-
няется процедура CEDRP21. В зоне .aero доменное 
имя может зарегистрировать только тот админи-
стратор, деятельность которого связана с воздуш-
ной перевозкой пассажиров и грузов, в .museum 
с музейным делом, в .travel c путешествиями, а в 
.coop – администратор, являющийся представите-
лем кооперативного объединения. Основной кри-
терий, по которому рассматриваются дела в рам-
ках данной процедуры, – установление факта ре-
гистрации доменного имени субъектом, не осу-
ществляющим прямо предусмотренную для этой 
доменной зоны деятельность. 

В рамках рассматриваемой политики интере-
сен один из споров, возникших в доменной зоне 
.aero. Заявитель AeroTurbine, Inc инициировал 
процедуру разбирательства в целях приостановле-
ния деятельности доменного имени «aeroturbine.
aero», зарегистрированного ответчиком «Aero 
Turbine, Inc» в 2002 г. Как следовало из представ-

ленных материалов, заявитель в целях осущест-
вления деятельности, связанной с коммерческим 
использованием воздушных судов, зарегистриро-
вал в 1999 г. товарный знак «AEROTURBINE». Де-
ятельность ответчика была связана с ремонтом 
воздушных судов, однако он начал осуществлять 
ее без регистрации товарного знака еще в 1978 г. 
По мнению заявителя, ответчик неправомерно ис-
пользовал, принадлежащий ему товарный знак, 
а также не обладал законным интересом в отно-
шении рассматриваемой доменной зоны. Арби-
тры, не усмотрев факта нарушения, указали на то, 
что в отношении такой процедуры в первую оче-
редь должна применяться процедура UDRP, неже-
ли CEDRP22. 

Процедура ERDRP23 применяется в тех случаях, 
когда возникает спор в отношении доменного име-
ни, зарегистрированного в доменной зоне .name. 
Доменное имя, регистрируемое в данной зоне, со-
стоит из реального имени либо имени вымышлен-
ного персонажа, в отношении которого админи-
стратор обладает исключительными правами. 

Так, Национальным арбитражным форумом 
было рассмотрено дело по заявлению Дональда 
Трампа в связи с тем, что ответчик – Бимал Шах – 
зарегистрировал доменное имя «donald.trump.
name». В ходе разбирательства было установле-
но, что ответчик не обладал правами, необходи-
мыми для регистрации такого доменного имени 
в рассматриваемой зоне. Поэтому арбитром было 
принято решение о передаче спорного доменного 
имени заявителю24. 

Механизм URS25 является наиболее специ-
фичной формой разрешения доменных споров, 

19	Intellectual Property Defensive Registration Challenge Policy // Официальный сайт ICANN. URL: https://www.icann.org/
resources/pages/ipdrcp-2012-02-25-en (дата обращения: 28 декабря 2021 г.).

20	Qualification Challenge Policy // Официальный сайт ICANN. URL: https://www.icann.org/resources/pages/proqcp-2012-02-25-
en (дата обращения: 28 декабря 2021 г.).

21	Charter Eligibility Dispute Resolution Policy // Официальный сайт ICANN. URL: https://www.icann.org/resources/pages/cedrp-
2012-02-25-en (дата обращения: 28 декабря 2021 г.).

22	WIPO Arbitration and Mediation Center ADMINISTRATIVE PANEL DECISION AeroTurbine, Inc. v. Aero Turbine, Inc. // Domain 
Admin Case No. D2004-0669. URL: https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0669.html (дата обраще-
ния: 25 декабря 2021 г.).

23	Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy // Официальный сайт ICANN. URL: https://www.icann.org/resources/pages/
erdrp-2012-02-25-en (дата обращения: 28 декабря 2021 г.).

24	National Arbitration Forum ELIGIBILITY REQUIREMENTS DISPUTE RESOLUTION POLICY Donald J. Trump v. Bimal Shah // 
Domain Admin Case № FA0203000106102. URL: https://www.adrforum.com/DomainDecisions/106102.htm (дата обращения: 25 
декабря 2021 г.).

25	Uniform Rapid Suspension  // Официальный сайт ICANN. URL: https://www.icann.org/resources/pages/urs-2014-01-09-en 
(дата обращения: 27 декабря 2021 г.).
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26	MFSD URS DETERMINATION RED BULL GMBH v. NIKITA POPOV  // Domain Admin Case No. 07B88919. URL: https://urs.mfsd.it/
system_data/source_pdf/07B88919.pdf (дата обращения: 27 декабря 2021 г.).

поскольку, во-первых, он применяется лишь в от-
ношении новых доменных зон, а во-вторых, по 
итогу его применения арбитры выносят решение 
лишь о блокировке доменного имени, но не о его 
передаче правообладателю, как это предусмотре-
но для остальных процедур. 

К этому механизму решила прибегнуть ком-
пания «RED BULL» в целях блокировки доменного 
имени «http://redbull-club.online», зарегистриро-
ванного гражданином Н. Поповым. Как следова-
ло из представленного заявления, «RED BULL» яв-
ляется правообладателем товарного знака «RED 
BULL» в отношении безалкогольной продукции, 
а также осуществляет свою деятельность через 
сайт с доменным именем «www.redbull.com». Де-
ятельность, для которой ответчик зарегистриро-
вал доменное имя, не отличалась от деятельности 
заявителя и была направлена на формирование 
ложного представления об их идентичности. Ус-
мотрев признаки соответствующего нарушения, 

арбитр принял решение о блокировке доменно-
го имени26.

Подводя итоги, заметим, что проблема недо-
бросовестной регистрации доменного имени оста-
ется актуальной, в связи с чем и количество домен-
ных споров по сей день неумолимо растет. Сло-
жившаяся правоприменительная практика свиде-
тельствует о том, что данная проблема может быть 
разрешена посредством обращения к юрисдикци-
онной (административным либо судебным орга-
нам), так и к неюрисдикционной форме защиты, 
именуемой, в рамках настоящего исследования, 
квазиарбитражем. 

Выбор конкретного механизма защиты в ка-
ждом отдельном случае должен быть произведен 
индивидуально, c учетом, во-первых, тех свойств, 
которыми характеризуется спор, во-вторых, наме-
рения правообладателя объекта исключительных 
прав, а в-третьих, пространственной удаленности 
сторон соответствующего спора. 

Список литературы:
1. Курочкин С.А. Третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж как формы 
частного правоприменения [Текст] / C.А. Курочкин // Правоприменение. – 2017. – № 1(2). – С. 219–226. 
2. Рожкова М. А., Афанасьев Д. В. Доменные споры: избранные аспекты // Право в сфере Интернета : 
сборник статей [Текст] / рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М. А. Рожкова. – М.: Статут, 2018. – С. 224–245. 
3. Терентьева Л.В. Правовая природа арбитражных центров, рассматривающих споры по процедуры 
UDRP [Текст] / Л.В. Терентьева // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – № 9 (118). – С.131–
149.
4. Ярков В.В. Арбитражный процесс: учебное пособие [Текст] / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, К.Л. Бра-
новицкий [и др.] ; отв. ред. В.В. Ярков, – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2017. – 443 с. 



Index  	

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2022 127

Novoseltsev, Oleg Vladimirovich

Patent Attorney of the Russian Federation (reg. No. 65),
Candidate of Technical Sciences,
Candidate of Legal Sciences
petropatent@mail.ru
Calculation of compensation for infringement of intellectual rights by assessing the legitimate use of intellectual 

property in licensing

The article provides a brief overview of licensing practice and analyzes the methodology for calculating remuneration 
under license agreements under normal conditions of civil turnover with obtaining functional dependencies of the main 
financial and economic parameters of licenses that can be used in calculating and justifying the amount of compensation 
for the illegal use of intellectual property in intellectual property violations.

Keywords: сompensation for intellectual property infringement; calculation of remuneration under license agreements; 
calculation of royalty rates and license prices.

Kostin, Alexander Valerievich

PhD in Economics, Candidate of Economic Sciences, Leading Researcher, CEMI RAN, Russia, Moscow
kostin.alexander@gmail.com
Krasovskaya, N.V.

graduate student of Private Educational Institution of Higher Learning «A.S. Griboedov Institute of International Law 
and Economics», Deputy Head of Legal Regulation Department, All-Russian Non-Governmental Organization "Russian 
Authors' Society" (RAO), Russia, Moscow

On the objectivity of the initial data when proving the amount of compensation for violation of the exclusive 

right

Disputes about the recovery of compensation for violation of the exclusive right and some corporate disputes related to 
the legality and legality of the alienation of ip-assets, as practice shows, go into the field of litigation and are resolved in 
some cases with the help of forensic examinations. To increase the reliability of ip-examinations and minimize the risk of 
stakeholders influencing the results of a forensic examination by influencing the studied information carriers (initial data), 
it is proposed to use the REVARES algorithm as part of a stakeholder analysis using the #IPValuationschool technology
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Tiunova, Alla Igorevna, 

aitiunova@edu.hse.ru
Pavlova-Semion, Yulia Kirillovna 

yuksemion@edu.hse.ru
Romanova, Sofia Konstantinovna 

Romanovas.k@mail.ru
Bryukhanov, Pavel Valerievich

pavel_cht@mail.ru
Obolonina, Yulia Olegovna

yobolonina@yandex.ru 
Free use of copyrighted and related rights works in the context of the development of digital technologies on 

the example of TDM technologies

The article* examines the issues related to the use of copyrighted and related rights works in the process of applying text 
and data mining technologies (TDM). The article analyzes the legislation and case law of various countries (the Russian 
Federation, the EU, the USA and Japan), free use of copyrighted and related rights works, the problems and inaccuracies 
encountered. 
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* The article was prepared on the basis of a study conducted by students of the National Research University Higher 
School of Economics under the supervision of Maria Kolzdorf. Daria Ryazanova, Anastasia Koltsova, Daria Parasotskaya, 
Kirill Zotin, Yulia Shatalina, Anna Serdyukova, Polina Ryakova, Nigara Akperova also took part in the study.

Keywords: free use, artificial intelligence, text and data mining, TDM, databases, works.

Buribaev, Timur Navruzovich

Master student of the 1st year of the Russian School of Private Law (The Federal State Budgetary Scientific Institution
 «The Private Law Research Centre under the President of the Russian Federation  named after S.S. Alekseev»).
timbur99@gmail.com
Gachina, Arina Alekseevna

Master student of the 1st year Higher school of law of the Plekhanov Russian University of Economics.
timbur99@gmail.com
arina.gachinaa@gmail.com
The admissibility of parsing in relation to information available to an indefinite circle of persons (in the light 

of the case VK v. Double No. A40-18827 / 2017)

In this paper, in the light of the VKontakte v. Double case, the author analyzes the features of the legal regulation of 
databases, the content of which is available to an indefinite circle of persons. It seems that the decision on this dispute 
will become a system-forming one for the entire Russian legal order and will create guidelines for business regarding 
the admissibility of unauthorized collection, systematization and sale of information available to an unspecified circle of 
people.
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The Three-Step Test in Copyright Law: Problems of Interpretation and Application

The article examines the main approaches to understanding the substance and application of the so-called “three-step 
test”, which is being used as an international framework for establishing and standardizing exceptions to exclusive rights. It 
argues that the test is addressed to legislative bodies and should not be used directly by national courts while hearing a case. 
It is true that judiciaries in some European countries do apply the test on an ad hoc basis while solving disputes, but one 
should consider that one of the primary reasons why the test has appeared in domestic copyright laws and, subsequently, 
judicial practice in Europe was the obligation to implement article 5 of the Directive 2001/29/EC of 22 May 2001 into 
national law. At the same time, however, the Directive itself is quite widely criticized by European scholars for an unjustified 
expansion of the scope of the test’s application, which results in a situation where limitations of exclusive rights that 
have already been established in positive law can still be subjected to its conditions by courts. The author concludes that 
adopting such an understanding of the test and its limits in Russian law would be undesirable.
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Permanent injunction: can the court refuse such claim if the patent infringement is proven

Developed legal orders are gradually retreating from the strict rule, according to which a permanent injunction is imposed 
on the defendant in all cases in which the fact of patent infringement is established. At the same time, foreign courts 
began to fight against patent misuse. According to the author, Russian courts should also be more flexible in considering 
patent disputes arising in the electronics and telecommunications markets. The case «Squin SA v. Samsung» is of particular 
interest in this context. 
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Specifics of challenging patent extensions in Russia

In this article, the authors investigate the problem that has developed in the Russian judicial practice when challenging 
the extension of validity of patents for medicines, pesticides or agrochemicals. Based on the analysis they conclude that this 
problem negatively affects the possibility to challenge such decisions of Rospatent and evaluate the approach developed by 
the Intellectual Property Court .
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Patenting pharmaceutical inventions: problematic aspects

the article discusses the specifics of patenting various types of pharmaceutical inventions; analyses the feasibility of 
granting secondary patents for pharmaceutical inventions, taking into account the experience of the COVID-19 pandemic; 
and proposes the development trajectory of the pharmaceutical industry.
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Positional service marks as a means of individualization

The article discusses the possibility of registering positional service marks. National and international normative acts 
are analyzed on this issue, examples from Russian and foreign administrative practice are given.
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Existing mechanisms for consideration and resolution of domain disputes

In this article, from the point of view of theory and law enforcement practice, was defined criteria are allow stating 
the existence of a bad faith registration of a domain name. It has been determined, that in the presence of the above 
criteria, the right holder of a trademark, service mark, as well as a geographical designation illegally contained in a domain 
name has the right to initiate a domain dispute procedure. In the course of a consistent and detailed analysis, the author 
considers the existing mechanisms that contribute to the resolution of such disputes. It is determined that the practical 
implementation of each of the mechanisms is determined by the desire of a person to ensure the safety of his right, and 
is also associated with an appeal to the competent national jurisdictional (judicial or non-judicial) bodies, or to quasi-
arbitration international centers. Their characteristic features discovered, including the conditions under which the use of 
a particular mechanism is acceptable and most appropriate

Keywords: domain name, domain disputes, dispute resolution mechanisms, national court, non-judicial bodies, 
arbitration centers, quasi-arbitration.


