1. Договоры об отчуждении исключительного права

Традиционным для российского законодательства и науки является термин «уступка права», который в части четвертой ГК РФ заменен термином «отчуждение».

Общими квалифицирующими признаками для данных договоров являются:

- цель договоров – переход исключительных прав от одного лица к другому по воле правообладателя с возможностью приобретателя как самому использовать охраняемый объект, так и распоряжаться исключительным правом на него в полном объеме в переделах сроков действия исключительного права, установленных законом (с передачей права распоряжаться как у первоначального приобретателя);

- у правообладателя (отчуждателя) исключительное право не сохраняется. У автора, чьим творческим трудом создан объект, сохраняются личные неимущественные права: право авторства, право на имя, а в случаях, предусмотренных законом, - иные права, в частности, у автора произведения изобразительного искусства сохраняется также право следования, право доступа, право вознаграждения за некоторые способы использования;

- приобретатель исключительного права становится легальным монополистом в отношении охраняемого объекта, за исключением случаев обременения права лицензиями, а также случаями свободного использования объекта;

- отчуждаемое исключительное право может быть ограничено исключительными или неисключительными лицензиями, выданными отчуждателем исключительного права или предыдущими правообладателями;

- приобретатель исключительного права по общему правилу становится правопреемником правообладателя в имущественных правоотношениях, возникающих по поводу охраняемого объекта;

- приобретатель имеет право распоряжаться исключительным правом независимо от указания на это в договоре;

- правоотношения, возникающие между правообладателем и приобретателем, являются обязательственными, а между приобретателем и всеми иными лицами, за исключением лицензиатов по ранее выданным лицензиям, - абсолютными;

- сторонами договора в зависимости от объекта исключительных прав могут быть как физические, так и юридические лица;

- отчуждение исключительного права может происходить как в рамках возмездного, так и безвозмездного договора, при этом возмездность презюмируется. Безвозмездные отношения допускаются, по общему правилу, между физическими лицами, не связанными с предпринимательской деятельностью. Безвозмездные сделки между аффилированными юридическими лицами или совершенные в рамках благотворительности относятся к оспоримым, требующим наличие оформленного согласия их учредителей.

К существенным условиям договоров об отчуждении относятся:

- условие об отчуждении исключительного права в полном объеме;

- указание на объект, исключительное право на который подлежит отчуждению;

- размер вознаграждения или порядок его определения, если договор не является безвозмездным. В случае безвозмездного характера об этом должно быть прямо указано в договоре, иначе договор считается незаключенным;

- срок выплаты вознаграждения.

Кроме того, к существенным условиям следовало бы отнести условия об обременении исключительного права лицензионными и другими договорами и их условия о способах использования, территории, сроках. Если договор об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности переходит к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора. 

При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя и возмещения убытков, если исключительное право перешло к правообладателю. Если исключительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещение убытков, причиненных расторжением договора. По общему правилу правообладатель может по своему усмотрению распоряжаться исключительным правом. Однако отчуждение товарного знака по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. 

Договор об отчуждении исключительного права может строиться как по модели консенсуального договора, который считается заключенным с момента достижения сторонами согласия по всем существенным условиям, так и по модели реального договора, для заключения которого, кроме того, необходима передача соответствующего исключительного права. В то же время, имея в виду, что основной целью договора является передача и приобретение этого права, оптимальной моделью следует считать консенсуальный договор. 

К существенным условиям договора об отчуждении исключительного права на объекты патентных прав и товарных знаков, кроме перечисленных, относятся:

- условия о предмете в части определения охранного документа (фамилия, имя, отчество патентообладателя, название изобретения или иного объекта, номер патента, дата приоритета);

- сведения о зарегистрированных лицензионных договорах, договорах залога;

- для договора отчуждения исключительного права на товарный знак условие о том, что договор не должен являться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя.

Уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение, когда она осуществляется в отношении:

- части товаров, являющихся однородным товарам, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак;

- товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным;

- товарного знака, воспроизводящего промышленный образец, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющий за собой право на промышленный образец; 

- товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование(или его часть), право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование
.

При этом изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не может служить основанием для признания сделки по уступке товарного знака недействительной, так как условие о качестве товара не является содержанием такой сделки. 

2. Лицензионные договоры

Системообразующими признаками лицензионного договора является направленность на приобретение права использования объекта в определенных пределах, а также вид объекта, на который предоставляются права. Кроме того, важное значение при определении механизма правового регулирования имеют и другие признаки, а именно субъектный состав, отдельные виды ограничений, предусмотренных в отношении различных видов лицензий. Лицензионные договоры являются возмездными, за исключением случаев приобретения исключительных прав без цели коммерческого использования и без права предоставления другим лицам. Лицензионный договор может быть построен как по модели консенсуального, так и реального договора. Существенными условиями являются условия о характере передаваемых прав, способах использования, объекте, на который предоставляются права, цене, о сроках и порядке предоставления отчетов лицензиатом.

Для всех лицензионных договоров в части четвертой Гражданского кодекса унифицированы следующие положения:

1. Существенные (вид объекта, способы использования, отчеты лицензиата) и специальные (о сроке, территории) условия лицензионного договора.

2. Презумпция неисключительного характера лицензии, если иное не предусмотрено договором.

3. Положение о том, что права, прямо не указанные в договоре, считаются  не предоставленными лицензиату.

4. О сохранении прав лицензиата при отчуждении исключительного права лицензиаром. 

5. Отдельные права и обязанности лицензиара и лицензиата, их ответственность, а также некоторые основания и порядок расторжения договора, в частности обязанность лицензиата предоставлять отчеты, своевременно и в полном объеме выплачивать вознаграждение, о защите прав лицензиата, обязанность лицензиара не создавать препятствий в осуществлении прав лицензиата и требовать в одностороннем порядке расторжения договора по основаниям, предусмотренным законом или договором.

Условие о конфиденциальности сведений об охраняемом объекте не является существенным, за исключением лицензионного договора на ноу-хау.

По объему передаваемых прав лицензии делятся на:

- исключительные;

- неисключительные;

- полные;

- смешанные;

- единственные.

Исключительная лицензия – это лицензия, по которой предоставляются права на использование охраняемого результата интеллектуальной деятельности и в установленных договором пределах только лицензиату, который вправе запрещать подобное использование объекта другим лицам(абсолютная монополия лицензиата на определенные способы использования в течение определенного срока на определенной территории и других условий). Данный вид лицензии имеет чрезвычайно важное значение при необходимости предоставления отдельных правомочий на определенный срок на исключительных (монопольных) условиях с гарантией пользователю, что никто иной, в том числе правообладатель не сможет осуществлять использование данного объекта соответствующим образом. Вид исключительной лицензии, права по которой предоставляются единственному пользователю и при этом лицензиар не может выдавать лицензии третьим лицам, однако имеет право сам использовать охраняемый объект, называют единственной. Монополия действует ко всем третьим лицам, кроме лицензиара.

Неисключительная лицензия – лицензия, по которой монополия лицензиата действует лишь по отношению к третьим лицам, которые не имеют такого разрешения, но не по отношению к правообладателю и аналогичным лицензиатам). 

Смешанная лицензия – лицензия, которая сочетает в себе элементы исключительной и неисключительной лицензии относительно отдельных способов использования, сроков, территории и других условий.

Полная лицензия – исключительная лицензия, которая разрешает использование объекта всеми известными способами в течение определенного срока на определенной территории(абсолютная монополия, ограниченная лишь сроком действия и территорией) и запрещает всем лицам такое использование. Такой вид лицензий далеко не исчерпывающий. Причем полные и исключительные в вышесказанной редакции в части четвертой Гражданского кодекса РФ не предусмотрены.

Договор патентной лицензии является одним из наиболее распространенных способов использования исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Согласно ст. 1367 ГК РФ одна сторона – лицензиар представляет или обязуется предоставить другой стороне – лицензиату удостоверенное патентом право использования в установленных договором пределах. Часть четвертая Гражданского кодекса РФ предусматривает различные виды лицензионных договоров, а именно исключительные, неисключительные, открытые, принудительные и другие. 

Содержание лицензионного договора образует существенные условия о предмете договора(характер прав, передаваемых по договору, и объект, на который передаются права), вознаграждение лицензиару(в возмездном договоре), предоставление отчетов лицензиатом, специальные условия – срок, на который передаются права, и территория их действия. В обязанности лицензиара входит обеспечение возможности лицензиату осуществлять переданные ему права, поддержание в силе патента, в том числе уплата ежегодной пошлины. В обязанность лицензиата может входить информирование лицензиара о произведенных улучшениях и усовершенствованиях охраняемого объекта и продукции (работ, услуг), выпускаемой на его основе. Имеющиеся в договоре ограничения не должны противоречить требованиям антимонопольного законодательства. 

По лицензионным договорам могут предоставляться права на товарный знак. Право на использование товарного знака может быть предоставлено обладателем прав лицензиату по лицензионному договору как на условиях исключительной, так и неисключительной лицензии. Кроме того, это может быть полная, частичная, смешанная и единственная лицензии, которые не предусмотрены законодательством, как и в отношении договоров патентной лицензии. 

При выдаче полной лицензии право на использование товарного знака предоставляется на все товары, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Частичными считаются лицензии, когда право на использование товарного знака дается  только на использование части товаров, на которые он зарегистрирован. Смешанные лицензии включают в себя условия как исключительных, так и неисключительных(например, в отношении отдельных видов товаров, по срокам или территории). Под единственной лицензией понимается лицензия, предоставляемая единственному лицензиату, и согласно которой лицензиар не может выдавать лицензии третьим лицам, лицензиар, однако имеет право сам использовать товарный знак. 

К существенным условиям лицензионного договора относятся:

- предмет договора (номер свидетельства на товарный знак);

- вид передачи права;

- объем передаваемых прав
.

Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как производителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность. Границы использования исключительным правом на товарный знак в рамках различных лицензионных договоров могут весьма различаться. Например, лицензиар может предоставить право пользования товарным знаком на определенный срок, а может и не указывать его, и оно будет ограничиваться сроком действия правовой охраны товарного знака. 

В лицензионной практике сложились две основные формы оплаты по лицензионному договору:

- паушальный платеж – производится в установленном размере единовременно или с рассрочкой платежа;

- роялти – производится поэтапно, периодически в зависимости от экономического результата, получаемого лицензиатом от использования объекта ИС по лицензии, в определенном договором периоде и в размере, определяемом в процентах от выбранной базы роялти
. 

Важной особенностью процедуры заключения лицензионных договоров является возможность заключения опционного соглашения между правообладателем и потенциальным лицензиатом с целью оценки последним экономической целесообразности сделки. Опционы – это контракты, которые дают право, но не обязательство произвести куплю или продажу определенного актива по определенной цене в определенные сроки. Ценой опциона называется плата за право произвести куплю или продажу определенного актива в будущем. 

В рамках лицензионного договора лицензиату может быть предоставлено право на заключение сублицензионных договоров с третьими лицами. Следует, однако, иметь в виду, что указанное право должно быть специально оговорено, иначе сублицензионный договор будет признан недействительным. 

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем, лицензиатом, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование осуществляется в соответствии с п.2 ст. 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность, и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

3. Договор коммерческой концессии

За последние 50 лет мировой франчайзинг без особых потерь пережил целую серию экономических кризисов, вследствие чего приобрел особую популярность в мире. В США новая франшиза возникает каждые 8 минут. Термин франчайзинг образован от английского слова «franchising» - льгота, привилегия. В российском законодательстве ему в общих чертах соответствует понятие «коммерческая концессия». Понятие договора коммерческой концессии раскрыто в п. 1 ст. 1027 ГК РФ. В соответствии с определением, действовавшим до 1 января 2008 г., по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д.

Исходя из данного определения, центральное место в комплексе передаваемых по договору прав отводилось праву на использование фирменного наименования правообладателя. С 1 января 2008 г. это положение утратило силу, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 1474 ГК РФ юридическое лицо не может распоряжаться исключительным правом на фирменное наименование, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования своего фирменного наименования.

Рассмотренная новелла части четвертой ГК РФ напрямую затрагивает предмет договора коммерческой концессии, из которого исключается упоминание о фирменном наименовании правообладателя. Согласно новой редакции п. 1 ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Следует отметить, что и в прежней, и в новой редакции ст. 1027 ГК РФ перечень передаваемых по договору исключительных прав является открытым. Договор коммерческой концессии может охватывать и другие объекты исключительных прав - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ.
Формальная проверка документов осуществляется в течение десяти рабочих дней с даты их поступления. Проверка документов о регистрации договоров отчуждения, лицензии, перехода прав без договора (в случае реорганизации юридических лиц), коммерческой концессии на соответствие условиям регистрации проводится в двухмесячный срок со дня поступления заявления о регистрации.
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