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	Исх. № 0104/2016
08  апреля 2016 года

	Председателю Суда 
по интеллектуальным правам
г-же Новоселовой Л.А.


	

Глубокоуважаемая Людмила Александровна,

Межрегиональная общественная организация содействия деятельности патентных поверенных «ПАЛАТА ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ» и Региональная общественная организация «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ» обращаются к Вам с просьбой вынести на обсуждение Научно-консультативного совета Суда по интеллектуальным правам вопрос законности различного толкования положений пункта 1 статьи 1350 ГК РФ и пункта 1 статьи 1351 ГК РФ, определяющих понятие «устройство» в качестве одного из объектов изобретения и единственного объекта полезной модели. 
Целесообразность обсуждения данного вопроса профессиональным сообществом признает и сам Суд в лице Вашего заместителя г-на Коренева В.А. на страницах журнала Суда по интеллектуальным правам.
Причиной, побудившей к этому обращению, является нетипичная ситуация, сложившаяся в результате неожиданного и принятого без какого-либо публичного обсуждения изменения Роспатентом своей практики применения указанных положений ГК РФ, которые не претерпели изменений и определяют давно и не только в России устоявшееся понятие «устройство» как объекта изобретения и полезной модели. 
Эта практика возникла после издания Роспатентом «Рекомендаций по 
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отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель», утвержденных приказом от 31.12.2009 г. № 196, которые даже не являются нормативным правовым актом. 
Пунктом 4.2 этих Рекомендаций содержание пункта 1 статьи 1351 ГК РФ истолковано как предусматривающее только одно, а не два устройства и более в качестве объекта полезной модели. Содержание же пункта 1 статьи 1350 ГК РФ истолковано иначе: как предусматривающее не только одно устройство, но и два и более в качестве объекта изобретения. 
При этом определено, что критерием «одного устройства» является наличие функциональной и конструктивной связи частей (элементов) устройства, что выполняется только если эта связь выполнена механической (а не, например, электрической) и связанные части помещены в единый корпус.   
Эти условия означают, что к устройству, как объекту полезной модели, не могут быть отнесены все современные наукоемкие технические средства текущего технологического уклада, разнесенные в пространстве и связанные между собой проводной или беспроводной электрической связью (радиосвязью), включая все системы радиоуправления технологическим оборудованием, иными системами и комплексами, включая всю космическую область. 
Патентные поверенные в своей повседневной деятельности встречаются с представителями российской промышленности и науки, которые выражают недоумение и возмущение такими необоснованными ограничениями возможности защиты их интеллектуальных прав.   
Первое из дел, которое было рассмотрено Президиумом СИП, является дело № СИП-926/2014, в рамках которого решение Роспатента, в котором применен указанный подход, предусмотренный Рекомендациями, оставлено в силе вначале СИП как первой инстанцией, а затем и Президиумом СИП как кассационной. 
При этом в постановлении Президиума СИП отмечено, что примененное в решении Роспатента совместное требование «функционального и конструктивного единства» нуждается в выработке критериев этого требования, в качестве которых не может быть только расположение двух и более частей устройства в одном 
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корпусе.         
В дальнейшем Роспатентом были подготовлены «Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм» и «Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель», утвержденные приказом Минэкономразвития России  от 30 сентября 2015 года № 701.
Этими нормативными правовыми актами нормативно установлен комментируемый подход, при этом пунктом 35 указанных Требований установлены и критерии «функционального и конструктивного единства» в их совокупности.  
Указанное единство считается соблюденным, если части устройства «соединены между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой склеиванием, сшивкой».
При этом цитированное из указанных Требований единство («сболчивание склеивание и т.п.) воспроизводит по непонятным причинам только один из видов изделий, перечисленных в ГОСТ 2.101-68, наряду с такими видами изделий, как системы и комплексы, связанные между собой немеханическими связями, которые в указанном ГОСТ названы именно видами изделий.     
Сообщество патентных поверенных считает данный вопрос очень актуальным, так как он затрагивает права и законные интересы широкого круга вовлеченных в создание объектов интеллектуальной собственности физических и юридических лиц, как российских, так и зарубежных. Для российских заявителей этот вопрос является даже более важным, т.к. более 90% заявок на полезные модели (по данным за 2014г) поступили именно от российских заявителей.
Мнение Роспатента, что государство ничего не теряет, поскольку такие устройства могут охраняться как изобретения, несостоятельно, поскольку определенная их часть не отвечает условию патентоспособности «изобретательский уровень», но, будучи новыми, патентоспособны как полезные 
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модели. Изъятие из гражданско-правового оборота прав на такие результаты интеллектуальной деятельности не способствует решению задачи перехода к инновационной экономике.

	В случае положительного решения мы представим Вам развернутую аналитическую справку по данной проблеме.  



А.В. Залесов
Президент МОО «Палата патентных поверенных» 



А.А. Федотов   
Президент РОО «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных»



















Исполнитель:
Дементьев Владимир Николаевич
+7-916-53624-18
Vladimir.Dementiev@gowlingwlg.com 
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