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Споры патентообладателей основных и зависимых изобретений 

порождают значительное число вопросов, часть из которых так и не была 

разрешена Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23 

апреля 2019 года (далее – «Постановление»): 

1) Стандарт доказывания по делам о выдаче принудительной лицензии 

на зависимое изобретение. Пункт 2 статьи 1362 ГК РФ закрепляет две 

оценочные категории, наличие которых формирует юридический 

состав для выдачи принудительной лицензии. Зависимое изобретение 

должно быть «важным техническим достижением» и иметь 

«существенные экономические преимущества». Очевидно, что данные 

оценочные понятия не являются юридическими. Следовательно, суд не 

может без привлечения эксперта, лица, обладающего специальными 

знаниями, установить юридический состав для выдачи 

принудительной лицензии. Вместе с тем, в судебной практике 

возникают вопросы о необходимости назначения судебной экспертизы 

по таким категориям дел. Кроме того, в правоприменительной 

практике также возникают споры о том, какими именно знаниями 

должен обладать эксперт (иметь экономическое, техническое 

образование и т.п.). На эти и другие вопросы Постановление так и не 

дает ответы. 

 

2) Правовая квалификация принудительной лицензии: является ли она 

договором, актом публичной власти или вещью sui generis. Важность 

правильной правовой квалификации обусловлена практическими 

соображениями. Какую ответственность (гражданскую / публичную) 

будет нести лицо при неисполнении обязательств по принудительной 

лицензии? Возможно ли привлечение лица к ответственности 

одновременно за нарушение договора и за несоблюдение судебного 

решения? Данные и другие вопросы могут получить ответ только если 

принудительной лицензии будет дана надлежащая квалификация. 

С одной стороны, все условия принудительной лицензии содержатся в 

резолютивной части решения суда, принятого по делу о выдаче 

принудительной лицензии, то есть стороны никак не могут изменить 



эти условия своим соглашением. В связи с этим возникает желание 

квалифицировать принудительную лицензию как акт публичной 

власти. На первый взгляд, это вполне укладывается в логику 

действующего законодательства, так как, согласно статье 8 ГК РФ, 

гражданские права и обязанности могут возникать из актов 

государственных органов. 

С другой стороны, данная конструкция перестает казаться эффективной 

в случае нарушения одной из сторон принудительной лицензии своих 

обязательств. Если рассматривать принудительную лицензию как акт 

государственного органа, то в случае ее нарушения одной из сторон 

потерпевшая сторона не будет обладать средствами гражданско-

правовой защиты, что, думается, является несправедливым. Разрешить 

данную проблему возможно, если рассматривать принудительную 

лицензию как договор. Постановление косвенно намекает на такой 

вариант квалификации: При этом, принимая решение о 

предоставлении лицу права использования результата 

интеллектуальной деятельности, суд должен в резолютивной части 

решения указать условия лицензионного договора о предоставлении 

простой (неисключительной) лицензии (абзац 3 пункта 43). 

Однако встает вопрос, возможно ли обосновывать такую квалификацию 

принудительной лицензии только на основании данного разъяснения? 

По сути, Постановление умалчивает о природе принудительной 

лицензии. 

 

3) Порядок определения условий принудительной лицензии. Суд 

обязан сформулировать условия принудительной лицензии в 

резолютивной части судебного решения. Однако ни законодатель, ни 

Пленум Верховного Суда РФ не прояснили, должен ли суд определять 

только существенные условия лицензии или он может выйти за эти 

пределы. Данный вопрос обусловлен вполне практическими 

соображениями: например, может ли суд самостоятельно и/или по 

заявлению одной из сторон включить в текст лицензии положение о 

неустойке, ином способе обеспечения исполнения обязательства и т.п.  

В настоящее время исходя из анализа двух судебных решений, в 

которых предусматривалась выдача принудительной лицензии, суды 

занимают чрезмерно формальную позицию, указывая в резолютивной 

части решения только существенные условия. 

 

4) Соотношение пункта 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ 

№ 122 (далее – «Информационное письмо») и пункта 125 

Постановления. Пункт 9 Информационного письма предусматривал, 

что при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми 



либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом 

пункте формулы, до признания в установленном порядке 

недействительным патента с более поздней датой приоритета действия 

обладателя данного патента по его использованию не могут быть 

расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой 

приоритета.  

Абзац 2 пункта 125 Постановления по сути устанавливает исключение 

из данного правила, утверждая, что в случае если патентообладатель 

зависимого изобретения использует «основное» изобретение, то 

имеется факт нарушения права на основное изобретение. Тем самым 

Постановление дает важный инструмент защиты интересов 

«оригинаторов» при спорах с «дженериками». 


