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Практические аспекты 

инвентаризации результатов научно-технической деятельности (РНТД).

      Сегодня на многих наукоемких предприятиях Санкт-Петербурга и всей Российской Федерации  проходит инвентаризация объектов интеллектуальной собственности. Проходит  инвентаризация  как в обязательном, так и в инициативном порядке.

      Этот процесс можно рассматривать двояко. С одной стороны,  это  инвентаризация результатов научно-технической деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета.

      С другой стороны,  инвентаризацию можно рассматривать как первый этап управления интеллектуальной собственностью. Как известно, на этом этапе идентифицируются все внутренние интеллектуальные ресурсы, созданные на предприятии, создаются их реестры.  
      Хочу отметить ряд  проблем, которые свойственны инвентаризации объектов интеллектуальной собственности как таковой, с которыми обязательно столкнутся непосредственные исполнители, и решение которых ( проблем)  не раскрыто  в существующих нормативных документах по инвентаризации.

      1-я проблема: в нормативных документах нет четкого объектного перечня  выявленных РНТД. Для качественного выполнения работ по инвентаризации РНТД необходимо детальное знание как нового патентного законодательства, так и нормативных актов бывшего СССР в области изобретательства.

      Необходимо отметить, что при всем многообразии результатов интеллектуальной деятельности, их правовая защита основана на трех законодательных схемах.

Первая законодательная схема: система патентного права. 

Для получения правовой охраны в рамках такой системы на каждый объект необходимо получить государственный охранный документ- патент или свидетельство. Для получения такого документа каждый объект проходит процедуру экспертизы, проверки на соответствие установленным критериям охраноспособности. Патентным правом охраняются изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, селекционные достижения.

      При проведении  инвентаризации таких объектов необходимо исследовать именно охранные документы как таковые: срок их действия, правильность уплаты годовых пошлин за поддержание охранных документов в силе  или пошлин за продление действия патентов или свидетельств.

Наименования охранных документов объектов патентного права  и сроки их действия приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

	Наименование объекта
	Охранный документ
	Срок действия

	Изобретение
	Патент
	20 лет без права продления

	Промышленный образец
	Патент
	10 лет с правом продления на 5 лет

	Полезная модель
	Патент
	5 лет с правом продления на 3 года

	Товарный знак
	Свидетельство
	10 лет с правом продления каждый раз на 10 лет

	Селекционное достижение


	Патент
	30 или 35 лет


Одним из «подводных» камней при проведении инвентаризации объектов патентного  права является инвентаризация изобретений, защищенных авторскими свидетельствами. Следует помнить, что исключительное право на использование изобретений, защищенных авторскими свидетельствами, принадлежит государству. Предприятию, как хозяйствующему объекту, могут принадлежать только те из изобретений, защищенных авторскими свидетельствами, которые по ходатайству заявителя переведены в патенты по соответствующей процедуре.

Однако, как мне представляется, необходимо составлять отдельный реестр всех имеющихся авторских свидетельств, так как эта информация представляет большую ценность с точки зрения тематической направленности  изобретательской активности, а также эта информация  важна для выявления ведущих авторов предприятия.

Новым для предприятий является такой объект патентного права как полезная модель. По сути своей полезную модель называют «малым» патентом. Это своего рода частный случай изобретения, так как из всех объектов патентования в качестве полезной модели охраняются только конструкции. Кроме этого, для полезной модели  предусмотрен «облегченный» вариант критериев охраноспособности и меньший срок охраны.

Вторая законодательная схема: система авторского права. 

В рамках авторского права, по общему правилу,  защищаются произведения науки, литературы и искусства, а также объекты смежных прав. К объектам смежных прав, в частности,  относятся права первых исполнителей или лиц, осуществивших первую запись произведения.

 Объекты авторского права охраняются в силу факта их создания. Это означает, что для  охраны прав не требуется получение специальных охранных документов, а также не проводится официальная проверка, экспертиза созданных объектов.

   Какие из  объектов авторского права могут быть отнесены к результатам научно-технической деятельности? Это  программы для ЭВМ и баз данных.
При проведении правовой инвентаризации для исследования правового статуса программ для ЭВМ важным является вопрос о передаче автором прав на использование созданного программного продукта. Иными словами, особое внимание необходимо уделить исследованию вопроса о соглашении между автором программы для ЭВМ и предприятием о передаче исключительных прав. 

Законодательством предусмотрена  регистрация программ для ЭВМ и баз данных по желанию правообладателя. Регистрация проводится структурным отделом Роспатента. Такая регистрация укрепляет доказательственную базу правообладателя в случае спора об авторстве. 

Однако при инвентаризации необходимо не только выявить все свидетельства на программы для ЭВМ, но и попробовать выявить программы для ЭВМ, не проходившие регистрацию в Роспатенте.

Третья законодательная схема может быть названа таковой скорее условно, чем по существу.  Третий правовой режим, предусмотренный для охраны результатов интеллектуальной деятельности состоит в том, что создатель нового интеллектуального продукта держит его в секрете, охраняет в качестве своей коммерческой тайны.

Такая система охраны предусмотрена для использования так называемых «ноу-хау» – любой коммерчески ценной информации технического, финансового, маркетингового характера.  Стержнем коммерческой тайны является сохранение конфиденциальности.

Материальными носителями «ноу-хау» могут быть любые комплекты научно-технической информации (отчеты, чертежи, схемы, рецептура), договорная документация, списки клиентов и пр.  

     Необходимость сохранения конфиденциальности по отношению к коммерческой тайне, конечно,  осложняет введение этого объекта в коммерческий оборот, однако не является непреодолимым препятствием для извлечения прибыли из «ноу-хау». Необходимым условием коммерциализации «ноу-хау» является требование к контрагентам о неразглашении  полученных коммерческих секретов, а также отсутствие публикаций открытого доступа. 

 Для правовой охраны «ноу-хау» не предусмотрено никаких официальных охранных документов. При этом необходимым условием существования «ноу-хау»  в соответствии с действующим законодательством является принятие  владельцем юридических мер по сохранению конфиденциальности. 

Как мне представляется,  «ноу-хау» – центральный объект инвентаризации.

      В контексте правовой инвентаризации «ноу-хау» является  самым сложным объектом. Проблемы начинаются уже при идентификации «ноу-хау». Иными словами, что является единицей «ноу-хау»?

      Как мне представляется, единицей «ноу-хау» является научно-техническая разработка, выполненная в рамках договора. При этом в некоторых ситуациях, для продолжающихся разработок,  несколько договоров необходимо объединять, ориентируясь на функцию конечной разработки.
      Серьезная проблема заключается в определении владельца «ноу-хау». При этом необходимо отметить, что многие комплекты НТД  создавались в течение  всего времени существования предприятий, в том числе и задолго до  приватизации, на средства госбюджета. По этой причине на владение созданными комплектами НТД  вполне обоснованно может претендовать государство в лице своих уполномоченных органов.

      Поэтому выявление правообладателя   «ноу-хау» включает  в себя детальное исследование договорной документацию, в том числе определение момента создания «ноу-хау». Если этот момент приходится на период времени до приватизации, тогда необходимо проверить внесены ли «ноу-хау» в состав приватизированного имущества. Если да, то предприятие в процессе приватизации стало собственником имущества, в том числе и «ноу-хау». Если нет, то собственником «ноу-хау», как правило,  является государство.

      К рассмотренным трем правовым  схемам примыкают так называемые нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности, которые нельзя однозначно отнести ни к одной из перечисленных схем.

      К ним относятся топологии интегральных микросхем и рационализаторские предложения.

      Топологии интегральных микросхем по своему правовому статусу близки к программам для ЭВМ. Для них характерно  отсутствие обязательной регистрации, а в процессе правовой  инвентаризации необходимо проверить как урегулированы отношения с автором, создателем топологий.

      Особого разговора заслуживают рационализаторские предложения. Эти объекты были очень распространены в советское время, а сегодня их правовой статус представляется в достаточной степени «размытым». Ни один из новых «патентных» законов, ни Гражданский Кодекс РФ не содержат в себе даже термина «рационализаторское предложение». 
      Автор исследовала особенности рационализаторских предложений и предложила относить их к разряду «ноу-хау» при условии  выполнения  некоторых действий формального характера, а именно: не публиковать рационализаторские предложения в открытой печати и внести их в перечень сведений. охраняемых в качестве коммерческой тайны.  (Подробно см.: Савиковская Е.В. Охрана рационализаторских предложений в режиме «ноу-хау». Патенты   и лицензии. -1999. - №9.- С. 33-35.) 

      Такие действия позволят беспрепятственно ввести в оборот  коммерчески ценную информацию, содержащуюся в сохранившемся на многих предприятиях массиве рационализаторских предложений.

      В таблице 2 приведены все рассмотренные выше объекты в соответствии с правовым режимом охраны.

Таблица 2.

Результаты интеллектуальной деятельности.

	Патентное право
	Авторское право
	Коммерческая тайна
	Нетрадиционные объекты

	Изобретения

Полезные модели

Промышленные образцы

Товарные знаки

Селекционные достижения
	Произведения науки, литературы, искусства 

Объекты смежных прав

Программы для ЭВМ, базы данных
	Коммерчески ценаая информация, 

«ноу-хау»
	Топологии интегральных микросхем

Рационализаторские предложения


      2-я проблема – ретроспектива проведения работ по инвентаризации.

      Инвентаризация объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с новым патентным законодательством, должна быть проведена за период, начиная с 1992 г.

      Однако, десятилетняя ретроспектива не является оптимальным сроком для следующих объектов: товарных знаков, ноу-хау, авторских свидетельств, РП.

      Товарные знаки необходимо выявлять, начиная с даты начала функционирования предприятия, а для других объектов, в первую очередь, учитывать срок морального старения.

      Мне представляется, что ретроспектива инвентаризации для ноу-хау, авторских свидетельств  и РП не должна быть меньше 20 лет.

3- я проблема. Выявление потенциально охраноспособных объектов.

      Само по себе выявление потенциально охраноспособных технических решений является исключительно трудоемким процессом, связанным как с формулированием  самих решений, так и с соотнесением таких решений с достигнутым на дату инвентаризации мировым техническим уровнем по всему тематическому спектру деятельности предприятия. При этом основная нагрузка при проведении таких работ ложится не на патентный отдел, не на юристов или консультантов, а на ведущих технических специалистов.

      Очевидно, что такую задачу в рамках проведения инвентаризации не решить.

      В таком случае  потенциально охраноспособными  РНТД могут  быть только поданные заявки на ИЗ, ПМ или ПО, не прошедшие экспертизу Роспатента.

4-я проблема. Определение владельца  прав на выявленные РНТД.

      Названная    проблема обусловлена тем, что определение владельца прав на выявленные  РНТД касается, в основном, ноу-хау, так как в охранных документах патентообладатель  указан. В свою очередь, определение владельца прав на ноу-хау непосредственно связано с анализом договоров на создание выявленных ноу-хау. Здесь и кроется проблема. Для составления реестров необходимо провести кропотливую  работу по анализу договорной документации, связанной с созданием ноу-хау. На этом пути могут встретиться любые неожиданности, разные формулировки. В конечном итоге для определения правообладателя  приходится обращаться к общим нормам гражданского законодательства, касающихся договорных отношений. 
      5-я проблема. На заключительном этапе инвентаризации необходимо дать конкретные рекомендации по правовой охране и дальнейшему использованию выявленных РНТД.

      В рамках инвентаризации РНТД на конкретном предприятии идет анализ внутренних структур, а также накопленной информации. Однако, для разработки полноценных рекомендаций по правовой охране и использованию выявленных РНТД  необходим анализ внешней конкурентной среды, проведения которого порядком инвентаризации не предусмотрено.

      Поэтому на практике, рекомендации могут касаться таких вопросов, как продление действия тех или иных охранных документов, перевода авторских свидетельств в патенты, перевода РП в режим ноу-хау, а также важнейшего аспекта деятельности предприятия – корректировки действия режима охраны коммерческой тайны.

     Результат  инвентаризации.

1.Четкая идентификация  РНТД, создание реестров, в которые вносят  вновь  создаваемые объекты.

2. Уточнение правообладателя на все РНТД.

3. Постановка на учет РНТД в качестве НМА.

4. Отрабатывается формулировка для распределения прав на будущие разработки между исполнителем и заказчиком.

5. Корректировка функционирования  режима коммерческой тайны (КТ).

      Проведенная правовая инвентаризация, четкая идентификация всех нематериальных активов позволит  предприятиям перейти к следующим этапам коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.

      Нормативные документы.

      1. О порядке  инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической деятельности. Постановление Правительства РФ от 14 января 2002г. № 7.

      2. Методические рекомендации по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности. Утверждены Распоряжением Мин-ва имуществ.отношений РФ(1272-р), Мин-ва промышленности, науки и технологий РФ ( № Р-8), Мин-ва  юстиции РФ ( № 149) от 22 мая 2002г.

