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Проект
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации

и совершенствованию гражданского законодательства

по проекту федерального закона «О внесении изменений

в статью 1371 части четвертой Гражданского кодекса

Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 1371 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Проект) направлен на экспертизу в Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства (далее – Совет) Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (письмо от 6 июня 2022 г. № МН-14/1384-АО).

Проект разработан во исполнение пункта 7 плана-графика («дорожной карты») реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» «Интеллектуальная собственность», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 августа 2020 г. № 2027-р (далее – План-график), в целях установления возможности передачи автору исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные государственными научными организациями и образовательными организациями высшего образования за счет бюджета, на безвозмездной основе.
Проект предусматривает возможность безвозмездной передачи исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета при выполнении договора, от правообладателя – научной организации или образовательной организации высшего образования, созданной в форме государственного или муниципального учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия, автору такого изобретения, полезной модели или промышленного образца. При этом формулировки предлагаемого нового пункта 3 статьи 1371 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в значительной мере воспроизводят редакцию пункта 4 статьи 1373 ГК РФ, введенного Федеральным законом от 22 декабря 2020 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации».
Проект нуждается в серьезной концептуальной доработке, поскольку в предлагаемом виде он создает правовую неопределенность и может вызвать противоречия при толковании норм части четвертой ГК РФ.
1. В пункте 11 статьи 12401 ГК РФ в общем виде сформулировано правило о том, что обладатель исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд (за исключением результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности), обязан в течение двух лет со дня возникновения у него соответствующего исключительного права начать использование таких результатов в практической деятельности либо передать соответствующее исключительное право другим заинтересованным лицам.
Данное правило конкретизировано в статье 1373 ГК РФ, определяющей принадлежность исключительного права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту. В пункте 3 этой статьи установлен порядок безвозмездного отчуждения исполнителю исключительного права на соответствующие результаты в случае, если Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование – правообладатель в течение двух лет с даты выдачи патента не обеспечит использование такого результата или не предоставит право его использования по лицензионному договору либо не передаст исключительное право на него другому лицу. 
В пункте 4 статьи 1373 ГК РФ аналогичный порядок предусмотрен для ситуаций, в которых исполнитель, получивший исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 1373 ГК РФ
, не начнет использование такого результата в течение двух лет с даты получения этого права либо не передаст исключительное право другому лицу. В подобной ситуации автор вправе потребовать передачи ему исключительного права на соответствующий результат на основании договора о безвозмездном отчуждении исключительного права. Характерно, что случай, который рассматривается в пункте 4 статьи 1373 ГК РФ, не охватывает ситуацию, предусмотренную в пункте 3 этой статьи.

Изменения, которые предлагается внести в статью 1371 ГК РФ, выглядят как попытка урегулировать именно этот случай: исключительное право перешло к исполнителю по государственному или муниципальному контракту, но поскольку он в течение двух лет не начал использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности и не передал исключительное право на него другому лицу, то автор получает право требовать безвозмездной передачи ему исключительного права на соответствующий результат. На это указывает упоминание в пункте 3 статьи 1371 ГК РФ в редакции Проекта о том, что речь идет об изобретении, полезной модели или промышленном образце, созданных «за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета по договору». Эта формулировка не охватывает случаи, в которых результат интеллектуальной деятельности создается в рамках государственного задания за счет финансирования деятельности научных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также случаи, в которых такой результат создается научной или образовательной организацией по договору с коммерческим заказчиком.
Таким образом, статья 1371 ГК РФ, содержание которой составляют вопросы распределения прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец, созданные при выполнении работ по договорам подряда или договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ между заказчиком и исполнителем (подрядчиком), не подходит для урегулирования вопроса, решению которого посвящен Проект. Логично было бы включить соответствующее правило в статью 1373 ГК РФ, так как в ней уже содержится аналогичное регулирование в отношении безвозмездного отчуждения исключительного права исполнителю (пункт 3 статьи 1373 ГК РФ).
2. Поскольку предусмотренный в Проекте случай безвозмездной передачи исключительного права является серьезным ограничением возможностей научных и образовательных организаций, необходимо тщательно изучить вопрос о том, не создаст ли подобное регулирование препятствий для их деятельности. 
2.1. Научные и образовательные организации редко самостоятельно осуществляют внедрение запатентованных решений в производство, так как по сути это не соответствует их функциональному назначению, поэтому более типично для них предоставление права использования по лицензионным договорам. 
В настоящее время научные и образовательные организации имеют возможность участвовать в хозяйственных обществах и партнерствах, в которые в качестве вклада в уставный капитал они могут вносить именно права использования результатов интеллектуальной деятельности. 

Вместе с тем в Проекте отсутствует упоминание о предоставлении права использования по лицензионным договорам, которое приравнивалось бы по своим последствиям к использованию, как приравнивается передача исключительного права другому лицу. 
Аналогичным образом сформулировано правило абзаца третьего пункта 2 статьи 1295 ГК РФ, которое вызывало споры на практике и привело к появлению разъяснения в пункте 105 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» о том, что под использованием произведения в данном случае понимаются, «например, воспроизведение, распространение, публичный показ, сообщение в эфир или по кабелю, осуществляемые как самим работодателем, так и на основании лицензионного договора третьим лицом». В то же время статья 1295 ГК РФ относится к сфере авторского права и регулирует отношения, связанные с созданием служебных произведений. 
В пункте 4 статьи 1373 ГК РФ также говорится только об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца либо о передаче исключительного права на них другому лицу, но практика применения этой нормы еще не сложилась, поэтому неизвестно, будет ли применяться к ней по аналогии позиция Верховного Суда Российской Федерации в отношении служебных произведений, равно как нет уверенности в том, что в данном случае применим пункт 2 статьи 1486 ГК РФ, согласно которому использованием товарного знака считается использование его лицом, которому это право предоставлено на основании лицензионного договора, поскольку в данном пункте прямо указано, что содержание понятия использования формулируется в нем для целей статьи 1486 ГК РФ.
Таким образом, необходимо указать в соответствующей формулировке Проекта «предоставление права использования» в качестве самостоятельного основания для решения вопроса о переходе исключительного права к автору (по примеру формулировки пункта 3 статьи 1373 ГК РФ). Было бы логично внести соответствующее исправление также в пункт 4 статьи 1373 ГК РФ.

2.2. Поскольку внедрение в производство тех или иных инноваций требует достаточно долгого времени, а подыскание подходящих лицензиатов, заключение с ними договоров, внедрение лицензиатами разработки в производство занимает еще большее время, то срок, в течение которого научная или образовательная организация должна начать использование соответствующего результата, передать его другому лицу или предоставить право использования по лицензионному договору, должен быть увеличен.
2.3. Кроме того, необходимо предусмотреть правовой механизм обеспечения интересов научных и образовательных организаций высшего профессионального образования в использовании созданных в процессе их деятельности за счет средств государственного и (или) муниципального бюджета результатов интеллектуальной деятельности в случае, когда исключительное право перейдет автору в порядке, предусмотренном Проектом, так как в дальнейшем автор также может не начать использование соответствующего результата. Целесообразно предусмотреть право научной или образовательной организации в случае заключения с автором договора безвозмездного отчуждения исключительного права требовать предоставления ей безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности в установленных договором пределах на оставшийся срок действия исключительного права
. 

Нормы абзаца второго пункта 4 статьи 1370 ГК РФ, предусматривающие право работодателя использовать созданный его работником результат интеллектуальной деятельности на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии, не могут решить указанную проблему, поскольку речь идет не о реализации права на получение патента, а о реализации самого исключительного права. К тому же автор по смыслу положений Проекта необязательно должен быть работником организации-исполнителя.
3. Вопрос о возможности перехода к автору исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, созданный в рамках служебного задания или по договору с организацией, носит более широкий характер, чем те изменения, которые предлагаются в Проекте. 
Пункт 7 Плана-графика ставит задачу внесения изменений в ГК РФ «в части установления возможности передачи автору исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные государственными научными организациями и образовательными организациями высшего образования за счет средств бюджета, на безвозмездной основе». Таким образом, в нем говорится о результатах интеллектуальной деятельности в целом. В сопроводительных материалах к Проекту также указано, что для бюджетных научных и образовательных учреждений характерно создание таких объектов интеллектуальных прав, как программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау). С другой стороны, проблемы с использованием разработанных в рамках научных и образовательных организаций результатов интеллектуальной деятельности, очевидно, возникают независимо от их организационно-правовой формы. В равной мере вопрос о переходе прав от организации-исполнителя к автору в случае создания результата интеллектуальной деятельности за бюджетные средства может возникнуть и в отношении любых других организаций. 
Согласно статье 1 ГК РФ гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений. Принцип равенства по общему правилу не позволяет устанавливать различный объем правомочий обладателей одного и того же права, если дифференциация не предопределена более весомыми принципами или политико-правовыми соображениями.  

Проект по существу предлагает установить обязанность научных организаций и образовательных организаций высшего образования – обладателей исключительного права – начать использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, созданных за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета при выполнении договора, в течение двух лет с даты получения этого права, в то время как иным лицам такая обязанность не вменяется, чем необоснованно ограничивается принцип равенства субъектов гражданских правоотношений. С этой точки зрения представляется более правильным внесение изменений в пункт 11 статьи 12401 и в статью 1373 ГК РФ.

4. В Проекте предлагается дополнить правило действующего пункта 3 статьи 1371 ГК РФ (пункта 4 в редакции Проекта) ссылкой на проект нового пункта 3 статьи 1371 ГК РФ. Данное предложение не может быть поддержано. 
Содержание пункта 3 статьи 1371 ГК РФ в редакции Проекта направлено на то, чтобы передать автору исключительное право от организации-исполнителя. Таким образом, остается неясным, в каких случаях автор, не являющийся патентообладателем, будет получать вознаграждение согласно этому пункту. Кроме того, в пункте 6 статьи 1373 ГК РФ также упоминается о выплате вознаграждения автору, не являющемуся патентообладателем, что охватывает все возможные случаи взаимоотношений автора с организацией-исполнителем по поводу вознаграждения за изобретения, полезные модели и промышленные образцы, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту.
5. В отношении Проекта есть ряд замечаний редакционного характера, но они носят второстепенный характер по сравнению с указанными концептуальными вопросами
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Вывод: проект федерального закона «О внесении изменений в статью 1371 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» не может быть поддержан.

Проект заключения подготовлен

в Исследовательском центре частного

права имени С.С. Алексеева

при Президенте Российской Федерации
� Если в соответствии с государственным или муниципальным контрактом право на получение патента принадлежало Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, но государственный или муниципальный заказчик в установленный срок не реализовал это право и не принял решение о сохранении соответствующего результата интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента принадлежит исполнителю.


� В американском праве, например, существует институт «March-In Rights», в рамках которого правительство может использовать объекты патентных прав, созданные за счет средств государственного финансирования, в случаях, в частности, когда патентообладатель не предпринял практических шагов для коммерциализации соответствующих технических решений. В научной литературе признается также необходимость обеспечения возможностей использования технических решений, созданных в рамках деятельности научных организаций и университетов и принадлежащих их авторам (изобретателям), непосредственно для таких научных организаций и университетов при неиспользовании соответствующих результатов интеллектуальной деятельности самими изобретателями (quasi- March-In Rights). Patricia E. Campbell, University Inventions Reconsidered: Debunking the Myth of University Ownership, 11 Wm. & Mary Bus. L. Rev. 77 (2019).





