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годовых пошлин за поддержание евра­
зийского патента в силе на их террито­
рии. Такое право предоставлено им ст. 
18(3) ЕАПК. Решить вопрос можно д о ­
полнением п. 10 Положения новым под­
пунктом (7).

«(7). В случае вступления в силу в 
каком-либо из указанных договариваю ­
щихся государств решения компетент­
ного органа этого государства о повы­
ш ении разм еров годовы х пош лин до 
даты уплаты годовой пошлины, соответ­
ствующей дате подачи евразийской за­
явки, а эта годовая пошлина была упла­
чена патентовладельцем до вступления 
в силу упомянутого решения, годовая 
пошлина считается правильно уплачен­
ной при условии, что разница в разм е­
рах пошлин в отнош ении этого д о гова ­
ривающ егося государства будет допла­
чена в трехмесячный срок с даты на­
правления патентовладельцу Евразийс­
ким ведомством уведомления о необхо­
дим ости  такой доплаты. При этом не 
взим аю тся  никакие допол нительны е 
пошлины.

Если уплата год о во й  пош лины  за 
лю бой год действия евразийского па­
тента производится в течение льготно­
го шестимесячного срока, предоставля­
емого патентовладельцу согласно пра­
вилу 40(7) Патентной инструкции, или в 
случае уплаты первой годовой пош ли­
ны в течение двухм есячного  срока в 
соответствии с пунктом 10(3) настояще­
го Положения, а в каком-либо из указы­

ваемых договариваю щ ихся государств 
до  даты этих уплат вступило в силу р е ­
шение компетентного органа этого го ­
сударства об изменении размеров го ­
довых пошлин, то размер годовой п о ­
шлины за текущий год действия евра­
зийского патента исчисляется и уплачи­
вается с учетом новых размеров год о ­
вых пошлин, установленных в этом д о ­
говаривающемся государстве».

Предлагая данное дополнение к п. 
10, хотелось бы заметить, что более не­
приятной ситуацией для патентовла­
дельца являлось бы увеличение разме­
ров годовых пошлин. И не только пото­
му, что ему придется нести больш ие 
расходы, но и в связи с опасениями, 
будет ли патент действовать при возни­
кающих не по его вине недоплатах. По­
этому процедура урегулирования дан­
ной ситуации должна быть понятной и 
прописанной в нормативном акте. Что 
же касается ситуаций при сниж ении 
размеров пошлин, то они лишены по­
добных неприятных моментов, а проце­
дура возврата из ЕАПВ излишне упла­
ченных сумм уже содержится в действу­
ющих актах ЕАПО (см. правило 40(9) 
Патентной инструкции и п. 13 Положе­
ния о пошлинах).

Что касается нормы п. (2) Положения 
в действующ ей редакции, то с учетом 
предлагаемой реконструкции всего п. 10 
ее можно обозначить как подпункт (8), не 
меняя содержания этой нормы.

ПРАВА НА ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ПАТЕНТ: ЕСТЬ ВОПРОСЫ

О целесообразности внесения изм енений в Евразийскую  патентную  конвен­
цию  и норм ативные акты, принятые на ее основе, рассуж д аю т В .А .С т а р о б о га -  
това, канд. юрид. наук, ведущ ий научный сотрудник и С. К. Г о р д е е в , докт. техн. 
наук, начальник лаборатории госуд арственного  унитарного  предприятия «Ц ен­
тральный научно-исследовательский институт материалов» (С анкт-П етербург).

В соответствии с правилом 51 Па- I ской патентной конвенции (ЕАПК) датой 
тентной инструкции к Евразий- I выдачи евразийского патента считает-
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ся дата публикации сведений о его вы­
даче в бюллетене Евразийского патен­
тного ведомства (ЕАПВ). С этой даты па­
тент действует на территории всех д о ­
говаривающихся государств.

Ст. 9(3) Конвенции устанавливает, 
что после опубликования евразийской 
заявки заявителю предоставляется вре­
менная право­
вая охрана в 
со о тв е тств и и  
с национал ь­
ными законо­
дательствам и 
д о го ва р и ва ю ­
щихся го с у ­
дарств. А на­
лиз со д е р ж а ­
ния ст. 9(3)
Конвенции и 
ст. 22 Патент­
ного закона 
РФ приводит к 
выводу, что 
временная ох­
рана, предоставляемая заявителю евра­
зийской заявки, носит смешанный ха­
рактер, поскольку базируется на нормах 
российского законодательства и меж­
дународного права. Так, объем охраны, 
предоставляемой изобретению на осно­
вании Конвенции, значительно шире 
объема охраны, предоставляемой рос­
сийским патентом, в силу того, что к 
д е й с т в и я м ,  н а р у ш а ю щ и м  права в л а ­
дельца  е в р а з и й с к о го  патента, прави­
ло 17 Инструкции относит не только все 
действия, указанные в ст. 10(3) Патен­
тного закона РФ, но и:

предложение способа, охраняемого 
евразийским патентом, к применению;

ввоз продукта, изготовленного непос­
редственно способом, охраняемым ев­
разийским патентом;

применение продукта, изготовленно­
го непосредственно способом, охраня­
емым евразийским патентом;

предложение к продаже продукта, 
изготовленного непосредственно спосо­
бом, охраняемым евразийским патен­
том.

Действует временная охрана с даты 
публикации евразийской заявки, и этот 
период нельзя увеличить активными 
действиями самого заявителя, как это 
предусмотрено п. 4 ст. 22 Патентного 
закона РФ. П оэтом у больш ий объем 
прав, предоставляемый владельцу евра-

зиискои заявки, в значительной мере 
нивелируется ограничением права на 
временную охрану в России и догова­
ривающихся государствах, где регулиро­
вание режима временной охраны анало­
гично российскому.

В соответствии с правилом 13 Ин­
струкции евразийская заявка носит

единый харак­
тер, т.е. может 
быть предм е­
том правопре­
ем ства и п е ­
редачи прав 
только в отно­
ш ении всех 
д о го ва р и в а ю ­
щ ихся го с у ­
дарств. В т е ­
чение некото­
рого времени 
е в р а з и й с к и й  
патент также 
имеет единый 
характер, т.е. 

действует во всех государствах-участ- 
никах. Это связано с тем, что при по­
даче евразийской заявки заявителю не 
предоставляется право указать догова­
ривающиеся государства, в которых он 
желал бы получить правовую охрану на 
основе Конвенции.

В соответствии со ст. 17 Конвенции 
пошлины за поддержание евразийско­
го патента в силе уплачиваются после 
его выдачи ежегодно на дату, соответ­
ствующую дате подачи заявки. Для при­
знания действия евразийского патента 
в каждом договаривающ емся государ­
стве патентовладелец должен указать 
каждое договаривающееся государство, 
в котором он желает продлить действие 
патента, и направить это указание в 
ЕАПВ одновременно с уплатой еж егод­
ной пошлины. Размеры годовых пошлин 
за поддержание евразийского патента в 
силе и порядок их оплаты в каждом д о ­
говаривающемся государстве устанав­
ливаются этим государством. Следова­
тельно, евразийский патент может утра­
тить свое единое действие по воле па­
тентовладельца лишь при неуплате го ­
довой пошлины в отнош ении по мень­
шей мере одного из договариваю щ их­
ся государств.

Единый характер евразийской заяв­
ки и евразийского патента, однако, о г­
раничивает права заявителя в коммер-
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циализации изобретений на стадии 
оформления патентных прав, вынуждает 
его в ряде случаев нести лишние зат­
раты, а самое главное -  приводит к кол­
лизии прав владельцев евразийского и 
национального патентов. Постараемся 
проиллюстрировать этот тезис следую­
щими примерами.

П р и м е р  1,
в к о т о р о м  с и т у а ц и я  для 

з а я в и т е л я  н а и б о л е е  
б л а г о п р и я т н а ,  но , на наш 

в з гл я д ,  м а л о в е р о я т н а

Заявитель подает заявку на выдачу 
евразийского патента на изобретение в 
ЕАПВ, ходатайствует о ранней публика­
ции заявки и далее также в ускоренном 
порядке (не дожидаясь шести месяцев 
после публикации) просит провести эк­
спертизу заявки по существу, которая 
заканчивается с полож ительным р е ­
зультатом достаточно быстро.

Отчет о поиске публикуется вместе 
с заявкой. Патент на изобретение вы­
дается в срок, не превышающий 12 ме­
сяцев с даты подачи заявки.

В этом случае заявитель платит по­
шлину только за выдачу патента, дей­
ствие которого в ряде государств он 
регулирует уплатой или неуплатой со­
ответствующ их пошлин. При этом нет 
необходимости платить годовые пошли­
ны в таких государствах, как, например, 
Армения, где они взимаются, начиная со 
второго года, если патентовладелец не 
заинтересован в действии  патента в 
этом государстве.

Однако в данном примере в связи с 
ограничением во времени заявитель в 
значительной мере лишается прав на 
действия, связанные с оценкой необхо­
димости оформления прав на евразий­
ский патент.

Следует добавить, что эта ситуация 
маловероятна еще и потому, что зару­
бежный заявитель для получения евра­
зий ского  патента использует обычно 
процедуру РСТ, а для российского зая­
вителя обязателен, как правило, трехме­
сячный срок, установленный ст. 35 Па­
тентного закона РФ.

П р и м е р  2,
в к о т о р о м  з а я в и т е л ь  
и с п о л ь з у е т  п о р я д о к  

п а т е н т о в а н и я  и з о б р е т е н и я

на о с н о в е  норм  К о н в е н ц и и ,  
не с о к р а щ а я  у с т а н о в л е н н ы е  

с р о к и ,  а о т ч е т  о п о и с к е  
п у б л и к у е т с я  в м е с т е  

с з а я в к о й

В этом случае экспертиза по сущ е­
ству начинается не ранее,чем  через 24 
месяца с даты подачи евразийской за­
явки, а заканчивается, например, не по­
зднее 36 месяцев. Можно предположить, 
что при этом патент, самое раннее, бу­
дет выдан через три года. Оплачивая 
пошлины за выдачу патента, патентовла­
делец будет обязан уплатить пошлину в 
государствах, где годовые пошлины взи­
маются за годы, предш ествующ ие тр е ­
тьему году, а в государствах, где год о­
вые пошлины взимаются начиная с тр е ­
тьего года, -  за третий год, несмотря на 
то, что действие патента в таких госу­
дарствах для него нежелательно. Толь­
ко с четвертого года действия евразий­
ского патента возникает право прервать 
его единое действие, не уплатив пошли­
ну за четвертый год в соответствующ их 
государствах.

Заявитель при этом имеет возмож­
ность в полной мере использовать вре­
мя, предоставляемое процедурой офор­
мления патентных прав, для оценки пер­
спектив патентования.

П р и м е р  3
к а с а е т с я  з а я в к и  на в ы д а ч у  

н а ц и о н а л ь н о го  п а те н та  
д о г о в а р и в а ю щ е г о с я  г о с у д а р с т в а  

(н а п р и м е р ,  р о с с и й с к о г о ) ,  
на к о т о р о й  о с н о в а н  п р и о р и т е т  

е в р а з и й с к о й  з а я в к и

Российский заявитель, подав заявку 
на выдачу патента Российской Ф едера­
ции, в дальнейшем решает уступить пра­
во его получения во всех договариваю ­
щихся государствах, кроме России, а 
право на российский патент сохранить 
за собой. С огласно ст. 15 Конвенции 
правопреемник российского заявителя 
подает заявку на выдачу евразийского 
патента с испраш иванием конвенцион­
ного приоритета на основе российской 
заявки в соответствии со ст. 8 Конвен­
ции.

Исходя из сроков, указанных в п ри­
мере 2, можно полагать, что в этом слу­
чае евразийский патент будет выдан не 
ранее, чем через 36 месяцев с даты 
приоритета. Последствия по уплате го-
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довых пошлин те же, что и в примере 2. 
В России владелец евразийского патен­
та заплатит пошлину за третий год дей­
ствия патента и прекратит его действие 
на будущее время.

Учитывая, что российский заявитель 
подает ходатайство об экспертизе по 
сущ еству не ранее, чем через 36 меся­
цев с даты подачи заявки, можно пред­
положить, что российский патент будет 
выдан не ранее, чем через 50 месяцев 
после подачи заявки. С даты публика­
ции сведений о российской заявке за­
явителю на основании ст. 22 Патентно­
го закона РФ предоставляется времен­
ная правовая охрана. Кроме того, с даты 
публикации заявки в бюллетене ЕАПВ 
до даты публикации евразийского пате­
нта заявителю евразийской заявки пре­
доставляется временная правовая охра­
на на основании правила 10 Инструкции. 
С момента выдачи евразийского патента 
действует исключительное право.

В итоге получается, что изобретение 
охраняется нормами как национально­
го, так и международного права с даты 
публикации сведений о евразийской и 
российской заявках (считаем, что даты 
публикаций совпадают).

Лицо, использующ ее изобретение в 
Российской Федерации в период дей­
ствия временной охраны, обязано пос­
ле выдачи российского патента выпла­
тить денежную компенсацию его вла­
дельцу, а после выдачи евразийского 
патента уплатить ее и владельцу после­
днего. Представляется, что владельцу 
евразийского патента с учетом прави­
ла 17 Инструкции предоставлено право 
требовать большей компенсации, неже­
ли российскому патентообладателю.

Необходимо отметить, что в соответ­
ствии со ст. 13 Конвенции любой спор 
о наруш ении евразийского патента в 
договаривающ емся государстве разре­
шается национальным судом или други­
ми компетентными органами этого го ­
сударства на основе норм Конвенции и 
Инструкции. За нарушение евразийско­
го патента в каждом договаривающ ем­
ся государстве предусматривается та­
кая же гражданско-правовая или иная 
ответственность, как за нарушение на­
ционального патента.

Однако ситуация, описанная в при­
мере 3, не урегулирована ни Конвенци­
ей, ни законам и договариваю щ ихся  
стран. Если же исходить из приоритета

норм международных договоров, то рос­
сийский заявитель лишится не только 
тех преимуществ, которые может приоб­
рести, уступив право патентования изоб­
ретения за рубежом, но и преимуществ 
монополии обладателя российского па­
тента. П оэтому при наруш ении прав 
владельца евразийского патента (после 
его выдачи) нарушитель несет граждан­
ско-правовую ответственность в соот­
ветствии с законодательством Р оссий­
ской Федерации, а после выдачи ро с­
сийского патента обязан уплатить д е ­
нежную компенсацию его владельцу.

Не исключена ситуация, при которой 
российский заявитель получает патент 
Российской Федерации значительно ра­
ньше, чем его правопреемник евразий­
ский патент, например, в сроки, рассмот­
ренные в примере 1. В этом случае в 
России временная правовая охрана изо­
бретения, описанного в евразийской за­
явке, действует одновременно с патен­
том РФ, защищающим то же самое изоб­
ретение. Лицо же, использующ ее или 
желающее использовать изобретение в 
России, несет затраты, связанные с дей­
ствием патентной монополии, и допол­
нительно (а может быть, и прежде все­
го) затраты, связанные с выплатой д е ­
нежной компенсации владельцу евра­
зийского патента, после выдачи после­
днего.

П р и м е р  4,
в к о т о р о м  в с и т у а ц и и ,  

и з л о ж е н н о й  в п р и м е р  3, 
п р а в о п р е е м н и к  р о с с и й с к о г о  

з а я в и т е л я  п а т е н т у е т  
и з о б р е т е н и е  в с о о т в е т с т в и и  

с п р о ц е д у р о й  РСТ

Допустим, что международная заяв­
ка приходит на национальную фазу в 
ЕАПВ через 31 месяц. Если междуна­
родная публикация заявки состоялась 
не на русском языке, то условие наступ­
ления врем енной охраны в с о о тв е т­
ствии со ст. 9(3) Конвенции прим еня­
ется только после публикации перево­
да заявки в порядке, предусмотренном 
ст. 15(4) Конвенции. В этом случае вре­
менная охрана в соответствии со ст. 
9(3) Конвенции предоставляется значи­
тельно позже, чем российскому заяви­
телю в соответствии со ст. 22 Патент­
ного закона РФ. Однако необходим о 
заметить, что и в этом случае евразий­
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ская и российская временные охраны 
действуют некоторое время параллель­
но, по существу затрудняя друг друга.

В описанной ситуации правопреем­
ник несет дополнительные затраты, так 
как в соответствии с правилом 13 Ин­
струкции евразийская заявка, как и ев­
разийский патент, могут быть предметом 
правопреемства и передачи прав толь­
ко в отношении всех договаривающ их­
ся государств.

В примере 4 также вероятна ситуа­
ция, при которой российский заявитель 
получает патент РФ значительно рань­
ше, чем его правопреемник евразийский 
патент. Это приводит к одновременно­
му действию  до выдачи евразийского 
патента российского патента и времен­
ной правовой охраны изобретения, опи­
санного в евразийской заявке.

Если же владелец евразийского па­
тента своеврем енно не исключит его 
действие на территории России по тем 
или иным причинам (возможно и зло­
употребление правом), возникает ситу­
ация, при которой на территории одно­
го го суд арства  одноврем енно будут 
действовать российский и евразийский 
патенты, охраняющие одно и то же изоб­
ретение. Какой из патентов сильнее? 
Может быть, евразийский, как региональ­
ный? Если нет согласия между патенто­
обладателями и/или их правопреемни­
ками, то данную ситуацию нельзя урегу­
лировать на основе действующ их норм 
права, как и одновременное действие 
патента и временной правовой охраны, 
а также нескольких временных охран.

В связи с длительны м периодом  
оформления прав на евразийский па­
тент заявитель евразийской заявки, как 
и в ситуациях, описанных в примерах 2 
и 3, несет затраты по уплате пошлин за 
действие единого евразийского патен­
та в прошедшие до выдачи последнего 
годы.

Правило 52 Инструкции устанавли­
вает, что «в договаривающемся государ­
стве права, вытекающие из евразийской 
заявки или евразийского патента с бо­
лее ранней датой подачи заявки или с 
более ранним приоритетом, имеют пре­
имущества перед правами, вытекающи­
ми из последующей национальной заяв­
ки, поданной до даты публикации этой 
евразийской заявки, или национального 
патента на тождественное изобретение 
наравне с национальными заявками и

национальными патентами и наоборот». 
Толкование этого правила не позволя­
ет однозначно понять, в чем же заклю ­
чаются преимущества прав, предостав­
ляемых евразийской заявкой, перед пра­
вами, вытекающими из последующей на­
циональной заявки, и наоборот.

Если речь идет о правах по нацио­
нальной заявке и национальному патен­
ту, а не об информации в них представ­
ленной, мы делаем вывод, что последу­
ющие национальная заявка и н а ц и о ­
нальный патент имеют право на сущ е­
ствование. В случае столкновения прав 
(например, при нарушении патентной 
монополии или в период действия вре­
менной охраны) защите подлежат пра­
ва обладателя евразийского патента. В 
противном случае защ ищ аются права 
обладателя национального патента (или 
заявителя национальной заявки). При 
этом теряет смысл уступка права патен­
тования изобретения на основе норм 
Конвенции. Такая коллизионная норма 
значительно ограничивает коммерциа­
лизацию изобретений. Не исключено, 
что «преимущество права» имеет другое 
толкование, отличное от нашего.

На наш взгляд, трудно разрешима и 
ситуация, когда евразийская заявка о с ­
нована на нескольких заявках, из кото­
рых по меньшей мере одна российская. 
Каким образом выделить часть изобре­
тения, описанную в приоритетной заяв­
ке, из евразийского патента и прекра­
тить действие прав на нее в отношении 
России?

Не вызывает сомнений, что подобные 
примеры и представленные выше воз­
можны в любом договаривающ емся го ­
сударстве. Это, по нашему убеждению, 
позволяет сделать вывод о необходимо­
сти внесения в Конвенцию и норм атив­
ные акты, принятые на ее основе, норм, 
которые позволят разрешать описанные 
прим еры и другие  подобны е споры . 
Представляется, что для решения д ан ­
ной проблемы целесообразно прежде 
всего привлечь опыт Европейской па­
тентной конвенции (в частности, ст. 3, 67, 
71, 73 и др.). Она предоставляет право 
подать одну заявку и проводить ее экс­
пертизу в одном патентном ведомстве 
для приобретения патентной монополии, 
действующей во всех или только в ука­
занных заявителем государствах -  ее 
участниках. Права на европейскую заяв­
ку заявитель может уступить полностью

4* ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ №  3 М АРТ 2001



ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИИ

или частично для всех или части терри­
торий указанных договаривающихся го­
сударств до выдачи патента.

Подобное регулирование процедуры 
оформления прав на евразийский па­
тент даст большую свободу заявителю 
в использовании изобретения, в том 
числе его коммерциализации, снизит 
затраты на патентование и будет спо­
собствовать устранению коллизии прав 
патентообладателей.

Не вызывает сомнений, что высокий 
уровень экспертизы и хорошо налажен­
ное дел опроизводство  в ЕАПВ будут 
способствовать сохранению привлека­
тельности процедуры оформления прав 
на евразийский патент для установле­
ния патентной монополии лишь в груп ­
пе договаривающихся государств. При 
этом снижение затрат на патентование 
повысит интерес к региональному па­
тенту.

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

По патентном у законодательству м ногих стран, в том числе Р оссийской  Ф е­
дерации, алгоритм ы  и програм м ы  для ЭВМ как таковые не являю тся пате н тос­
пособны м и, и для их охраны обычно использую т законы об авторском  праве. 
О днако практика послед них лет показы вает невозм ож ность  в ряде  случаев 
обеспечить надеж ную  охрану авторским  правом этих объектов интеллектуаль­
ной собственности (особенно при небуквальных нарушениях). П оэтом у для р а з ­
работчиков представляет интерес их патентная защита. Д елится опы том  и вы с­
казы вает свои  предлож ения патентны й поверенны й Т .С .П р и х о д ь к о  (С анкт- 
П етербург).

Прежде всего отм е­
тим проблемы, свя­

занные с патентной защ и­
той объектов, представляю­
щих собой програм м ное 
обеспечение или включаю­
щих его. Наиболее сложным 
является поиск аналогов, в 
том числе в патентных и с ­
точниках. Это, в частности, 
об условлено  слож ностью  
определения соответствия 
программного обеспечения, 
описанного в заявке чаще 
всего в виде функциональ­
ной схемы устройства или 
перечня операций способа, объекту, опи­
санному в другом источнике информа­
ции в виде алгоритма. В связи с этим 
возникает вопрос об установлении не­
законного использования такого объек­
та, т.е. нарушения прав по охранному 
документу.

Не в пользу охраны па­
тентным правом таких объ­
ектов, время жизни которых 
обычно невелико, говорит и 
длительность экспертизы  
заявок на изобретения, а 
также нецелесообразность 
в ряде случаев публикации 
полного  описания п р о ­
грамм.

В то же время нельзя не 
согласиться с мнением не­
которы х сп е ц иал истов  о 
том, что программа скорее 
представляется технологи­
ей для ф ункционирования 

компьютера, нежели обособленным са ­
мостоятельным объектом авторского  
права. Действительно, программам, как 
и другим технологическим решениям, 
свойственно  создание техни ческого  
эффекта. Например, расширение функ­
циональных возможностей ЭВМ, опти-
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