
«Оговорка об интеллектуальной 
собственности» в коммерческих 
контрактах

Так, у компаний-покупателей (заказчиков) 
все чаще возникают вопросы, связанные 
с объемом прав на результаты интеллекту-

альной деятельности, которые содержатся в пе-
редаваемой продукции. Например, на  сегод-
няшний день невозможно представить договор 
поставки высокотехнологичного оборудования, 
не содержащий передачу лицензий на использо-
вание программного обеспечения, необходимо-
го для работы такого оборудования. Еще совсем 
недавно об этом никто не задумывался, а теперь 
становится очевидным, что разрешенные гра-
ницы использования указанного программно-
го обеспечения могут повлиять на дальнейшую 
судьбу контракта в целом. С целью снижения ри-
сков для бизнеса юристы прорабатывают различ-
ные договорные механизмы, поэтому на встрече 

обсуждались основные вопросы, которые следу-
ет учитывать при составлении так называемой 
«оговорки об интеллектуальной собственности».

Все присутствующие отметили, что, поскольку 
интеллектуальная собственность стала неотъем-
лемой частью современного бизнеса, вопросы, 
связанные с ее использованием, все чаще возни-
кают в повседневной работе. Так, необходимость 
их урегулирования возникает применительно 
к самым различным договорам, в которых в той 
или иной форме используются объекты интел-
лектуальной собственности: договорам оказа-
ния консалтинговых услуг, аутсорсинга различ-
ных функций предприятия (включая back-office 
и front-office), подряда и т. д. Традиционно более 
проработанными с точки зрения вопросов пере-
дачи интеллектуальных прав считаются догово-
ры на разработку программного обеспечения или 
создание творческих произведений, хотя, как 
выяснилось, даже при их заключении стороны 
порой не учитывают некоторые важные аспек-
ты. В отдельный блок следует выделить догово-
ры, в которых попутно затрагиваются вопросы 
об использовании средств индивидуализации 
(договоры ко-брэндинга, совместные разработки 
чего-либо, дистрибьюторские соглашения, спон-
сорские контракты и т. д.).

На встрече подробно разбирались элементы 
«оговорки об интеллектуальной собственности», 
в частности, вопрос о том, как правильно от-
разить ее предмет. Зачастую участники оборо-
та ограничиваются общими фразами, напри-
мер, указанием, что «все исключительные пра-
ва принадлежат такой-то стороне». Однако это 
оправдано лишь тогда, когда требуется только 

Так назывался бизнес-завтрак АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», который 
состоялся 24 марта в санкт-петербургском офисе АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры». На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с передачей интеллектуальных 
прав в рамках различных гражданско-правовых договоров. Оказалось, что это очень 
интересная тема, о которой, кроме профессионалов в сфере интеллектуальной собственности, 
мало кто задумывается. В большинстве договоров недостаточно прорабатываются, а порой 
и вовсе не учитываются скрытые вопросы, связанные с передачей интеллектуальных прав, 
считает старший юрист АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ) Дарья Сергеева.
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подтвердить принадлежность результатов ин-
теллектуальной деятельности какой-либо из сто-
рон в условиях, когда в рамках заключенного 
договора никакие объекты интеллектуальной 
собственности не будут ни создаваться, ни пе-
редаваться, отметила Дарья Сергеева. И наобо-
рот, данная фраза не будет работать, если речь 
идет о создании новых объектов, в отношении 
которых стороны должны четко согласовать при-
надлежность исключительных прав и пределы 
их использования. К сожалению, иногда этого 
не происходит в силу различных причин. Как 
одну из них можно отметить недостаточную ком-
муникацию в компаниях: подразделения, от-
ветственные за закупку продукции или услу-
ги, не доносят до юридического отдела полную 
информацию о намерениях сторон и тех объек-
тах интеллектуальной собственности, которые 
могут быть созданы или переданы. Другой рас-
пространенной причиной является ситуация, 
когда стороны не подразумевали, что в процессе 
исполнения договора встанет вопрос об интел-
лектуальной собственности, в том числе в тех 
случаях, когда техническое задание дорабатыва-
ется на более позднем этапе в процессе исполне-
ния договора. Наконец, причиной может стать 
и нежелание одной из сторон (как правило, раз-
работчика или поставщика) касаться вопросов 
интеллектуальной собственности, поскольку его 
либо устраивает общий порядок принадлежно-
сти исключительных прав, предусмотренный 
Гражданским кодексом РФ (далее —  ГК РФ), либо 
ему известно, что он не сможет обеспечить над-
лежащую чистоту прав.

Было уделено внимание и такому, казалось бы, 
частному вопросу, как терминология, использу-
емая в «оговорках об интеллектуальной собст-
венности». Самыми распространенными ошиб-
ками являются использование вместо юридиче-
ских терминов наименований продуктов/систем 
без соответствующей расшифровки; использо-
вание некорректных обозначений и аббревиа-
тур; употребление общих понятий и категорий, 
когда это неуместно; использование конструк-
ций, заимствованных из других правовых сис-
тем. Во всех этих случаях существует риск, что 
стороны смогут впоследствии спорить о том, что 
они подразумевали под тем или иным поняти-
ем. Кроме того, часто в контрактах стороны оши-
бочно относят информацию, имеющую для них 
ценность (например, информацию о клиентах, 
поставщиках) к объектам интеллектуальной соб-
ственности, пытаясь таким образом гарантиро-
вать себе определенную защиту и согласовать по-
рядок передачи и использования данной инфор-
мации в рамках договора. Несмотря на то, что 

некоторая информация действительно может 
быть отнесена к охраняемым законом секретам 
производства (ноу-хау), во всех остальных случа-
ях разумно предусмотреть для нее специальный 
порядок передачи и защиты с помощью режима 
конфиденциальности.

Дарья коснулась и  вопросов распределения 
исключительных прав согласно положени-
ям ГК РФ. Поскольку, если иное не установлено 

 

ЮлиЯ БАйкАловА,
руководитель юридического отдела Polaris

Охрана интеллектуальной собственности важна как для 
защиты интересов самой компании, так и для сохране-
ния честной конкуренции на рынке и защиты интересов 
потребителей. Успех торговой компании напрямую связан 
с товарами, которые она реализует. В условиях большого 
количества предложений на рынке товар должен быть 
не только качественным. Он должен быть узнаваемым, 
выделяться среди общей массы аналогичных продуктов 
других производителей. Для достижения этих целей ком-
пании вкладывают немалые средства в разработку новых 
технологий и дизайнерских решений. Отсутствие у компа-
нии регистрации объектов интеллектуальной собствен-
ности не только лишает ее возможности защитить свои 
разработки, но и не позволяет оградить рынок от контра-
фактной продукции и недобросовестной конкуренции. Что 
напрямую связано с защитой прав потребителей, которые, 
не обладая необходимыми знаниями и информацией, 
могут приобрести подделку и не получить того результата, 
на который они рассчитывали при выборе товара именно-
го этой торговой марки.

К сожалению, институт интеллектуальной собственности 
не только защищает интересы участников рынка, но и дает 
поле для злоупотреблений, связанных с регистрацией 
объектов интеллектуальной собственности только с целью 
вытеснения других добросовестных участников рынка. 
В своей деятельности мы столкнулись и с незаконным 
использованием нашего товарного знака, и со злоупотре-
блениями со стороны другого участника рынка, зарегистри-
ровавшего товарный знак, который был известен и ис-
пользовался разными лицами задолго до его регистрации. 
Данный опыт дисциплинировал нас и доказал безусловную 
важную роль интеллектуальной собственности в условиях 
конкуренции и развития рынка в целом.
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прав, в том числе требования закона о соблю-
дении определенных формальностей, которые 
нужно учитывать для «беспроблемного» пере-
хода исключительных прав. Кроме того, гости 
бизнес-завтрака обсудили возможные пути 
решения вопроса с  принадлежностью прав 
на результаты интеллектуальной деятельнос-
ти в случае расторжения или иного прекраще-
ния договора.

Особое внимание было уделено вопросам при-
менимого права. В частности, были рассмотре-
ны случаи из практики заключения договоров 
с участием иностранных подрядчика или за-
казчика, когда прийти к соглашению по пово-
ду применимого права бывает крайне сложно 
в силу того, что каждая из сторон не чувствует 
себя комфортно в вопросах иностранного права 
и настаивает на том, чтобы договор подчинял-
ся праву ее страны. Кроме того, был затронут во-
прос арбитрабельности споров об интеллектуаль-
ной собственности в России и некоторых других 
юрисдикциях.

В свете того, что в скором времени претензи-
онный порядок при разрешении споров в арби-
тражных судах станет обязательным, состоялся 
разговор о том, что для его эффективной реализа-
ции необходимо подробно прописать механизм 
претензионного порядка. С учетом того, что в на-
стоящее время также рассматриваются поправки 
в ст. 1252 ГК РФ, которые предусматривают соблю-
дение претензионного порядка практически для 
всех споров о нарушении исключительных прав, 
желательно своевременно сформулировать рабо-
тающий претензионный механизм для включе-
ния в типовые договоры.

Наиболее детально Дарья остановилась на во-
просе об ограничениях, которые можно пред-
усмотреть в рамках «оговорки об интеллекту-
альной собственности». Задача юриста, состав-
ляющего такую оговорку, по сути, заключается 
в  лавировании между теми возможностями, 
с помощью которых можно законно ограничить 
деятельность контрагента в связи с использова-
нием результатов интеллектуальной деятель-
ности, с одной стороны, и теми положениями, 
которые могут расцениваться как ограничение 
конкуренции, с другой стороны. В рамках ди-
скуссии с участниками семинара горячо обсу-
ждался вопрос законности так называемого на-
вязанного сервисного обслуживания со стороны 
производителей оборудования и программно-
го обеспечения. Участники, представляющие 
производителей, говорили, что сталкиваются 
с тем, что вынуждены каждый раз оценивать 
то или иное ограничение или условие со сторо-
ны их поставщиков и подрядчиков, поскольку 

договором, принадлежность исключительных 
прав прямо различается в зависимости от того, 
было ли само создание результата интеллектуаль-
ной деятельности непосредственно предметом 
договора (например, договор на разработку систе-
мы мониторинга продаж), либо такой объект был 
создан в процессе выполнения работ по договору 
(например, в процессе оказания услуг по монито-
рингу продаж исполнитель создал программный 
продукт, с помощью которого информация обра-
батывается, и базу данных, в которой эти резуль-
таты учитываются). Во избежание проблем важ-
но правильно отражать предмет самого договора, 
особенно когда договор носит смешанный харак-
тер, и прямо указывать принадлежность или рас-
пределение исключительных прав.

В ходе дальнейшего обсуждения были затро-
нуты вопросы, связанные с моментом перехода 

 

НАТАлиЯ ГолосковА,
и. о. заместителя директора по правовым вопросам 
и комплаенсу HEINEKEN в России

Компания HEINEKEN является правообладателем множе-
ства брендов, развитие и поддержка которых поставлены 
в основу ее бизнеса, поэтому мы внимательно относимся 
к защите нашей интеллектуальной собственности. В нашей 
практике мы нередко сталкиваемся как со случаями явного 
нарушения прав со стороны третьих лиц, включая случаи-
выпуска контрафактной продукции или «паразитирования» 
нарепутации известных брендов, так и злоупотребления 
правами, особенно, при реализации различных активно-
стей: спонсорских проектов, запуске новых продуктов и т. п. 
Именно поэтому, у нас выделена отдельная IP–функция, 
которая включает:

• регистрацию собственных товарных знаков, полезныхмо-
делей и промышленных образцов,

• мониторинг поданных на регистрацию заявок и действу-
ющих товарных знаков,

• систему IP-compliance, которая действует как на глобаль-
ном уровне, так и на уровне российской OpCo,

• активное противодействие нарушениям с использовани-
ем административных и судебных процедур,

• эффективную договорную работу в части проработки 
условий передачи прав на результаты интеллектуальной 
детальности.
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такие ограничения зачастую преподносятся, 
например, как условие предоставления лицен-
зии. Представляющие противоположную сторо-
ну участники, наоборот, были озабочены тем, 
как законно привязать к себе контрагента и до-
биться «эксклюзивности» в отношениях.

Завершая свое выступление, Дарья затронула 
проблему включения в договор эффективных 
мер ответственности, в особенности за нару-
шения прав третьих лиц. На практике от по-
ставщика (исполнителя) почти всегда требуют 
предоставить заверения и гарантии, что ему 
ничего не известно о том, что права третьих лиц 
могут быть нарушены. Тем не менее, наличие 
таких гарантий не сможет избавить пользова-
теля объекта интеллектуальной собственности 
от разбирательств с лицами, которые считают 
свои исключительные права нарушенными. 
Поэтому, с практической точки зрения, весь-
ма оправданно заранее позаботиться о чистоте 
приобретенных исключительных прав и в раз-
умных пределах самостоятельно проверить на-
личие таких прав у предоставившего их вам 
лица (например, запросить подтверждение 
о передаче прав в отношении служебных произ-
ведений). Что касается дальнейших действий, 
то здесь полезно заранее согласовать механизм 
взыскания убытков во внесудебном порядке, на-
пример, указав, что они могут быть удержаны 
из суммы причитающегося вознаграждения. 
Кроме того, поскольку заказчик не всегда может 
справиться с возникшей проблемой самостоя-
тельно, другая сторона (подрядчик) может быть 
привлечена для решения вопроса по существу, 
например, для замены в согласованные сроки 
обремененного правами третьих лиц компонен-
та на другой, свободный от прав третьих лиц. 
Кроме того, не стоит исключать возможность 
обязать подрядчика урегулировать ситуацию 
путем приобретения прав у третьих лиц, за-
являющих такие претензии. В договоре подря-
да можно также предусмотреть, что это может 
сделать сам заказчик, при условии компенса-
ции расходов на такое приобретение со сторо-
ны подрядчика.

Внешнеэкономические 
контракты
В ходе своего выступления Алексей Карчемов, 
старший юрист ЕПАМ, подробно остановился 
на  вопросе включения лицензионных плате-
жей в таможенную стоимость товаров, ввозимых 
на таможенную территорию ЕАЭС. В соответст-
вии с законодательством, такие платежи должны 
включаться в таможенную стоимость при однов-
ременном соблюдении двух условий: платежи 
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относятся к ввозимым товарам, и уплата этих 
платежей является условием сделки купли-про-
дажи. При этом таможенные органы не всегда 
учитывают, что указанные условия должны вы-
полняться одновременно, поэтому импортеру не-
обходимо не терять бдительность и быть готовым 
защищать свою позицию. В частности, в ситуа-
ции, когда маркированный товарным знаком 
товар ввозится для переработки в Россию, как 
компонент более сложного продукта, лицензи-
онные платежи не всегда будут относиться к вво-
зимому товару.

Алексей также прокомментировал типичные 
ошибки, которые допускают компании, фор-
мулируя «оговорку об интеллектуальной соб-
ственности» в своих контрактах применитель-
но к лицензионным платежам. В частности, 
Алексей пояснил, что важно не то, как опреде-
лена сумма лицензионного платежа, напри-
мер, в виде процентных отчислений или в виде 
единовременного платежа за весь период или 
за единицу передаваемого товара, а то, за что 
именно такой платеж производится. Поэтому 
компаниям следует внимательнее относиться 
к употребляемым формулировкам о назначе-
нии платежей за использование интеллекту-
альной собственности.

Недвижимость и строительство
Нередко при реализации девелоперских проек-
тов между заказчиками и разработчиками стро-
ительного проекта возникают споры, касающие-
ся соблюдения и защиты авторских прав. Порой 
заказчики нарушают права разработчика архи-
тектурного проекта, незаконно используя либо 
иным образом нарушая права автора, а порой, 
наоборот, авторы злоупотребляют своим поло-
жением, требуя с заказчиков уплаты дополни-
тельного вознаграждения. Подобных неприят-
ностей можно избежать при должной проработке 
условий договора на разработку проекта, уверен 
руководитель практики недвижимости санкт-
петербургского офиса ЕПАМ Сергей Стрембелев.

В соответствии с действующим законодательст-
вом объекты, созданные в процессе архитектурной 
деятельности, подлежат правовой защите норма-
ми об авторском праве. Архитектурная деятель-
ность представляет собой сложный конгломерат 
многочисленных процессов, включая создание 
архитектурного проекта, разработку проектной 
и рабочей документации, конечной целью кото-
рых является создание архитектурного объекта 
в виде зданий, сооружений и т. п. Однако только 
некоторые из перечисленных процессов являют-
ся объектами правовой охраны норм об авторском 
праве. Судебно-арбитражная практика разъясни-
ла, что объектом правовой охраны является не вся 
проектная документация о создании объекта не-
движимости, а лишь ее архитектурная часть, как 
воплощение творческого замысла автора.

При разработке и подписании договоров на раз-
работку проекта следует уделить пристальное 
внимание вопросам прав на использование ар-
хитектурного проекта, а именно предусмотреть 
условия об отчуждении или передаче исключи-
тельных прав на его использование, срок переда-
чи, объем правомочий и способы использования 
архитектурного проекта как объекта авторского 
права. Несогласование условий о передаче и ис-
пользовании авторских прав на архитектурную 
часть проектной документации может привести 
к продолжительным судебным спорам и повлечь 
довольно серьезные негативные последствия, ко-
торые могут выражаться в запрете использования 
проектной документации, задержке или прио-
становлении строительства, взыскании суще-
ственной по сумме компенсации или убытков.

В заключение все участники семинара согла-
сились с тем, что составление «оговорки об ин-
теллектуальной собственности» —  далеко не про-
стая формальность, которой можно пренебрегать 
в современных условиях. При вдумчивом подхо-
де она может стать эффективным инструментом 
для снижения рисков и расходов компании. 

 

АНДрей ТиТов,
Директор по правовым вопросам международной 
группы издательств «Эксмо-АСТ»

Так сложилось, что специализируюсь в вопросах 
интеллектуальной собственности более пятнадцати 
лет. На мой взгляд, для практикующего юриста защи-
та интеллектуальной собственности является одним 
из интереснейших направлений, так как предполагает 
зачастую инновационные и неординарные подходы 
к решению стоящих задач при применении норм чет-
вертой части ГК РФ и практики высших судов.

В компаниях, где мне приходилось работать, интел-
лектуальная собственность и нормы законодательства 
о ней играют важную роль в бизнесе.
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