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Пункты доклада

- Стратегия и тактика защиты и управления интеллектуальной
собственностью (ИС)

- Получение национальной/международной охраны. Особенности
делопроизводства

- Принудительное осуществление прав

- Коммерциализация объектов ИС через специализированные агентства, 
ИС-биржы и ИС-аукционы

Зачем мне это нужно?

Стоит ли размышлять о практической реализации менеджмента ИС?



3www.glawe.de14.04.2008

- Участники исследования: 60 немецких компаний

Европейский опыт

N. Omland: „Patentmanagement und Unternehmenserfolg – eine empirische Analyse“, 
Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2005, 402

«Патентный менеджмент и успех компании - эмпирический анализ»

Стоит ли размышлять о практической реализации менеджмента ИС?
(управление и коммерческое использование) 



4www.glawe.de14.04.2008

Эффективность сильного / слабого патентного менеджмента
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Защита и управление ИС - Что это такое?
(на основе нашего опыта работы с клиентами)

Знать как получить охрану и что делать в случае нарушения

стратегическое обращение с правами на ИС, т.е.:

- Внедрение в новые рынки,

- Привлечение новой клиентуры,

- Укрепление собственной позиции в случае кооперации,

- Сохранение независимости,

- Использование активов интеллектуальной собственности для финансирования

при учёте

- международного развития в области прав на ИС (прирост прав, расширенные
возможности защиты, изменение законодательства…) и расходов.

Новые элементы:

Раньше:
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Эффективная защита и управление ИС

Это ситуационно адекватная стратегия защиты, в целях использования
преимуществ конкуренции: т. е. сознательно с человеком, отвечающим за ИС

компании, решить вопросы Что, Где, Когда делать?

Юридическая стратегия

Долгосрочный успех

- Патенты и пром. образцы

- Торговые знаки

- Полезная модель

- Принудительное

Фактическая стратегия (дополнять друг друга)

Быстрее, лучше, дешевле

- быстрый доступ изделия к рынку (пример: модная
одежда)

- сохранение в тайне (пример: рецепт кока-колы, 
базовый код программного обеспечения)

- Организация мощных дистрибъютерских каналов
(пример: Гербалайф)

- удержание клиентов в связи с тем что были
первые на рынке

- преимущества в издержках производства

+

осуществление прав



7www.glawe.de14.04.2008

Эффективная защита и управление ИС

… сознательно с человеком, отвечающим за ИС компании, решить вопросы
Что, Где и Когда делать?

Лучше всего вовлечение человека отвечающего за ИС копании начиная с
момента зарождения инновации и как сопровождающего, поскольку он/она

- может анализировать ситуацию

- знает проблему новизны (по разному в разных странах)

- знает проблему служебных изобретений, полезных моделей, пром. образцов

- знает жёсткие сроки

- поможет минимизировать риск нарушения ИС третьих, например

→ путём мониторного наблюдения за правами других и

→ вовремя может дать советы по обходным путям
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- Что делать с инновацией?                                                       Пример:

Публикация / коммерческая тайна/

Заявка (патент, товарный знак, пром. образец)

- Инновация свободна от прав третьих? 

информационный поиск в базах данных (по патентам, товарным знакам и.т.д.)

- Кому что принадлежит?

Договоры и служебные изобретения

Анализ ситуации
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+6 месяцев

Подача заявки на
патент в России

Выдача российского
патента

0

Общедоступное
раскрытие информации

Анализ ситуации и проблема новизны (Россия)

СтатьяСтатьяСтатьяСтатья 1350 IV части ГК РФ:

…Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем
или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате
чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является
обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при
условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со
дня раскрытия информации….



11www.glawe.de14.04.2008

В Европе нет льготного периода

(в отличие от России)

ЕПВ

Проблема новизны (Европа)

Я такое изобрел, сейчас я тебе

все расскажу…,

а потом подам заявку на патент

А может
быть

лучше
наоборот?
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Проблема служебных изобретений

СтатьяСтатьяСтатьяСтатья 1370 IV части ГК РФ:

…3. Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный
промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным
договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

4. При отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином (пункт 3 настоящей
статьи) работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих
трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого
возможна правовая охрана.

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу
патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный
образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на
получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный
образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате
интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или
промышленный образец принадлежит работнику. ….
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Жесткие сроки

Например:

- дополнительная патентная заявка и запрос приоритета (1 год)

- льготные периоды (патент и полезная модель: 6 мес. в России) 

- Срок по статье 1370, номер 3, IV части ГК РФ (4 мес.) 

- …
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Минимизировать риск нарушения ИС третьих, 

→ путём мониторного наблюдения за новыми правами других

Мониторинг патентов/заявок третьих по классам МПК

Международная патентная классификация (МПК)
Раздел A: УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

Раздел B:

…

Раздел H:

Мониторинг в классах:

A23J 3/00 Обработка белков для пищевых целей

A23L 1/48 Пищевые составы или их обработка, не отнесенные к предшествующим подгруппам

Продукт компании
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Раз в месяц клиент получает это

Наша практика

Принятие со стороны менеджмента решения что делать

(как правило, с учётом советов патентного поверенного)

Вопросы клиента Ответы поверенного

Ничего не делать Мониторинг: что из этого
получится (заявка)

лицензииПокупка права/

Совместная работа

Оспаривание и/ или
поиск обходных путей

Влияние на
собственные научно-
исследовательские
разработки

→



16www.glawe.de14.04.2008

Мониторинг товарных знаков:
Товары компании
под знаком «ABC»

ABC

CAB
CAB
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Клиент получает обзор найдённых знаков как можно быстрее

Наша практика

Принимается решение со стороны менеджмента что делать
(как правило, с учётом советов патентного поверенного)

Вопросы клиенты Ответы поверенного

Ничего не делать

Оспаривание
Предупреждение

Соглашение о преимущественном праве
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Другие регулярные активности

совершенствование сотрудников компании связанные с ИС

(менеджмент + изобретатели + маркетинг и продавцы)

регулярное рассмотрение и переоценка прав на ИС (например, раз в году) с
точки зрения стратегии и рентабельности (учитывая целый портфель а не
только отдельное право)

Наш опыт: клиенты часто теряют ориентацию, какую зарегистрированную ИС
они имеют, когда патенты истекают, ….

Наша практика

И как мы облегчаем им жизнь→

-

-
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Принудительное осуществление прав

Зависит в большей степени от национальных особенностей!

В Европе

70% патентных споров по Европатентам решаются немецкими судами

(преимущества в издержках относительно напр. Франции или Великобритании, 

компетенция со стороны поверенных и суда,…)

Статья «Судопроизводство по патентам в Германии»
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Политика эксплуатации ИС - Коммерциализация объектов ИС
через специализированные агентства, ИС-биржы и ИС-аукционы

Вторичная цепочка создания стоимости – внефирменная реализация патента

- 50,1% патентующих немецких компаний имеет неиспользованные патенты

- 24,6% немецких патентов не используется (100.000), 

- из них 55,8% готовы к эксплуатации

- по средней цене 150.000 Евро за патент

источник: Institut der deutschen Wirtschaft Köln 2006
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модель деловых отношений

Владелец технологии покупательПродажа / Покупка
Лицензия

●Юридические фирмы

● Посредники напр.:

- аукционные брокеры, 

- биржы,

- банки (Deutsche Bank «Patent Select I»)
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http://www.ip-auction.eu
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http://www.yet2.com
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И многие другие…
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1. Проверьте базы данных по товарным знакам/патентам, чтобы избежать использования существующего
товарного знака/патента и обеспечить охрану своих товарных знаков/ изобретений достаточно оперативно. 
В случае фирм, ориентированных на экспорт, необходимо убедиться в том, что ИС охраняется на всех
потенциальных экспортных рынках. В случае патентов важно учитывать тот факт, что предприятие, как правило, 
имеет 12 месяцев с даты подачи национальной заявки для подачи такой же патентной заявки в других странах.

2. Убедитесь в том, что промышленные секреты охраняются на предприятии, и подготовьте, если это необходимо, 
соглашение о конфиденциальности при ведении переговоров и обмене информацией с бизнес партнерами, с
тем чтобы обеспечить охрану промышленных секретов. 

3. Используйте ваш портфель ИС в качестве рычага при поиске источников финансирования вашего биснеса. 
Включите активы ИС, особенно патенты, полезные модели и промышленные образцы в ваш бизнес-план, 
поскольку он может помочь вам убедить инвесторов в рыночных возможностях вашего предприятия. 

4. Используйте патентную информацию, имеющуюся в базах данных по патентам, для разработки вашей
стратегии в сфере бизнеса. 

5. При проведении совместных исследований с другими предприятиями или исследовательскими институтами
убедитесь в том, что вам достаточно ясно, кому будет принадлежать потенциальная ИС, созданная в результате
исследовательского проекта.

6. Проконтролируйте рынок и убедитесь в том, что ваши активы ИС не нарушаются. Если вы обнаружили
нарушение ваших прав ИС, обращаетесь вашим юристам.

7. Если вы не уверены относительно того, как наилучшим образом охранять нематериальные активы вашей
компании, проведение инвентаризации ИС может быть первым хорошим шагом для выявления всей ценной
информации вашей компании и разработки стратегии в сфере ИС.

Пункты, которые стоит учитывать при разработке вашей
стратегии в области ИС
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2.3.
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Спасибо за внимание! 


